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壹、考察目的

為因應我國加入WTO後，相關智慧財產權保護之規範與國際接軌，並加強我國與歐盟（European Union）在智慧財產權保護之交流與合作，以掌握國際趨勢，同時為擷取先進國家在申請案件大量增加後，如何提昇作業效率及保持資料正確性，與自動化電子申請作業之經驗，並增進專利、商標審查品質和人才之培訓，期能藉由此次參訪，達成上述之目的，更為本局專利法及商標法新修正案施行後，實務運作上可能產生的問題與現正積極規劃e網通系統（e-filing），提供先進國家之經驗，以玆參考。

貳、行程及與會人員

本次考察期間為九十二年十二月八日至十四日，參訪歐盟內部市場協調局（Office for Harmonization in the Internal Market；又稱歐盟商標局）與西班牙專利商標局（Spanish Patent and Trademark Office）。本局由王組長美花、林科長瑞興、傅俊貿商標助理審查官、張瓊惠商標助理審查官參加。
行程首先參訪位於西班牙阿利坎特（Alicante）的歐盟內部市場協調局，由其國際事務組副組長Ms. Virginia Melgar致詞歡迎，然後雙方洽談加強日後雙邊技術合作與交流，並達成此一共識。接著，雙方互相介紹其商標、新式樣制度及其最近發展趨勢，且交換實務運作的經驗與問題。有關自動化電子申請作業，歐盟內部市場協調局則詳細介紹其流程與技術，同時與我方交換其發展電子化申請的經驗。參訪歐盟內部市場協調局後，順道參訪位於馬德里之西班牙專利商標局，由國際關係部局長Mr. Javier Moreno Ramos在場迎接並致歡迎詞，我方建議雙方應參照與歐盟所建立的模式，簽訂有關智慧財產權技術合作交流的聯合備忘錄，西班牙專利商標局則表達贊同歡迎的立場。接著，參觀其專利與商標部門，並有專人介紹專利的審查流程與最新的商標法修正。至於考察內容的詳細情形謹陳報如後。 

參、考察的內容

1、 歐盟內部市場協調局

（1） 歐盟內部市場協調局的最新概述

歐盟內部市場協調局為負責商標、新式樣管理和註冊的機構。該局於一九九六年一月一日起，開始接受歐盟共同體商標的申請，同年四月一日即正式全面運作。截至二00三年底為止，共有三十五萬二千三百八十二件申請案，來自台灣的申請案共有二千四百九十二件，排名位居第十八位，在亞洲地區僅次於日本。至於有關該局成立的法律背景、法律架構、內部組織、人員的配置、財務預算、授與權利的特性，以及官方語言等，其於民國九十二年二月二十四日應邀至本局演講時，已有詳細的介紹，同時本組洪科長淑敏於民國九十年一月十二日所提出「歐盟商標制度運作之考察」的出國報告
內，也有詳細的說明，故不再贅述，而將重點置於在2004年5月1日之後，隨著十個新會員國正式加入歐盟共同體商標制度，歐盟共同體商標規則將如何的修正以玆因應。

2004年5月1日，捷克、愛沙尼亞、賽普勒斯、拉脫維亞、立陶宛、匈牙利、馬爾他、波蘭、斯洛文尼亞、斯洛伐克等十個國家，將正式加入歐盟共同體商標制度，使得歐盟共同體商標制度的會員國將達25國之多。

在這十個國家加入歐盟共同體商標制度的同時，歐盟共同體商標規則勢必作些修正，才能維護法律的安定性，保障現存的權利，使歐盟共同體商標制度運作更為順利，以下將分別就過渡期間申請商標的審查、對現存共同體註冊商標的影響、異議，及在新會員國的權利等方面，歐盟共同體商標規則所作的修正，說明如下：

1. 申請商標的審查

在2004年5月1日該十個新會員國加入之前，已向歐盟內部市場協調局提出申請的商標，若該商標基於某一新會員國或某些新會員國的語言，符合歐盟共同體商標規則所規定的絕對不得註冊的事由，例如該商標依某一或某些新會員國的語言，不具有商標識別性、欺罔公眾、違反公共秩序與善良風俗、或為其指定商品的說明或通用名稱，審查時不會考慮該絕對不得註冊的事由，換言之，其註冊之申請不因而被核駁，蓋因該商標申請時，該十個新會員國尚未加入，歐盟共同體商標的效力不及於該等國家的領域，基於該等國家語言的因素所構成之絕對不得註冊的事由，自不應將納入考慮。

2. 對現存共同體註冊商標的影響

上述1相同的原則也適用於註冊商標，亦即，在2004年5月1日之前，已經獲准註冊的共同體商標，即使依某一或某些新會員國的語言，該商標不具有商標識別性、欺罔公眾、違反公共秩序與善良風俗、或為其指定商品的說明或通用名稱，也不能撤銷其註冊。

3. 異議

在2004年5月1日該十個新會員國加入之前，已向歐盟內部市場協調局提出申請的商標，不能以2004年5月1日前已取得某一新會員國的國家權利為由，提出異議或無效程序。但在2003年11月1日至2004年4月30日之間，提出申請的商標，若其基於善意已取得某一新會員國的國家權利，且該權利確定早於被異議的申請商標，則可基於在新會員國取得較早的權利提出異議。

4. 在新會員國的權利

歐盟共同體商標的申請及註冊，於2004年5月1日之後，如與新會員國的先權利產生衝突，歐盟共同體商標的註冊所有人不能於先權利存在的新會員國使用其商標；新會員國的先權利所有人不能對歐盟共同體商標的註冊提起異議或撤銷程序，也不能在其權利保護國以外之國家使用其商標。此外，如果擴展後的歐盟共同體註冊商標，就新會員國的語言而言，該歐盟共同體註冊商標不具有商標識別性，或為其指定商品的說明或通用名稱，該歐盟共同體註冊商標不能在新會員國主張其權利。

5. 其他

擴展後的歐盟共同體註冊商標不會以歐盟九種新的官方語言翻譯或出版；當十個新會員國加入後，他們可以選擇對2004年5月1日提出之歐盟共同體商標申請案，進行國家檢索。目前，尚不知道有那些國家會進行此項檢索工作。此外，歐盟內部市場協調局表示2004年5月1日以後，申請歐盟共同體商標的費用，並不會調漲。
（二）歐盟共同體商標的註冊程序與意見交流

1. 歐盟共同體商標的註冊程序

（1） 歐盟共同體商標制度的基本法律特徵，在於透過單一的註冊程序，可以在所有歐盟會員國取得同等效力的保護，它並不取代歐盟各會員國國內的商標體系（尤其是比荷盧三國所建立的比荷盧的商標局）。權利人可以自由選擇申請註冊國內商標、共同體商標或二者皆選。因此，歐盟共同體商標的申請人只要在歐盟內部市場協調局完成註冊，在無人提出異議、撤銷，或異議、撤銷不成立確定的情況下，其取得的商標權，在繳交所須之規費後，可以在所有歐盟會員國取得同等效力的保護。

（2） 註冊的流程圖
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（3） 申請註冊流程的說明

a.申請及形式審查

i.得申請註冊的客體

依歐盟共同體商標規則第四條的規定，得申請的客體包括任何能以圖文表示的標識，特別是文字，其中包括個人姓名，圖形，字母，數字，商品之形狀或其包裝，只要這些標識足以區別企業之商品或服務。根據該定義，得申請註冊的客體包括文字商標（ word mark ）、圖形商標（ figurative mark ）、立體商標（ three-dimensional mark ）、顏色商標（ color mark）、聲音商標（ sound mark ）
及氣味商標（olfactory mark）。

ii.申請人的資格

依歐盟共同體商標規則第五條的規定，能成為共同體商標的所有人包括會員國之國民、保護工業財產之巴黎公約（以下稱巴黎公約）或世界貿易組織協定之締約國的國民、非巴黎公約締約國之國民而於共同體或巴黎公約締約國境內設有住所或居所或真實及有效之工業或商業營業所者，或雖均不符合前述之情形，惟該第三國對歐盟會員國提供與該國人民相同之保護，經証實並公告者，即採所謂之互惠保護原則，均得為共同體商標之申請人。
iii.申請的提出

申請人可以向歐盟內部市場協調局直接提出申請，也可以向會員國之商標主管機關或荷比盧商標局提出申請。申請係向會員國之商標主管機關或荷比盧商標局提出申請者，其收受機關應將該申請於二週內移送至歐盟內部市場協調局。若向會員國之商標主管機關或荷比盧商標局提出申請，該申請於申請提出後超過一個月始到達歐盟內部市場協調局者，其申請視為撤回。（參照歐盟共同體商標規則第二十五條）
iv.申請書的必要記載事項

申請書的必要記載事項，攸關申請日的取得，而申請日在日後主張「優先權（priority）」或「居先權（seniority）」
時有相當的重要性。該必要記載事項包括記載註冊為歐盟共同體商標的請求、確認申請人身分的資料、請求註冊的商品或服務清單及商標圖樣。（參照歐盟共同體商標規則第二十六條）共同體商標之申請日應為申請人向歐盟內部市場協調局提出記載必要事項之申請書及繳清申請之費用的日期。如申請係向會員國之商標主管機關或荷比盧商標局提出時，其申請日以向該等機關提出時為準，但以提出上述文件後一個月內繳納申請費者為限。（參照歐盟共同體商標規則第二十七條）
v.其他：

申請費的繳交、簽名、若有委任代理人者，其代理人的身分資料、優先權或居先權的聲明等等。

歐盟內部市場協調局應審查共同體商標之申請是否符合上述的形式要件。若符合上述的形式要件，即取得申請日，若不符形式要件，則通知申請人於二個月內補正。若未於二個內補正，視為撤回，並退還所有費用。二個內補正，則以補正之日為申請日。

b.檢索

在歐盟內部市場協調局核予申請日，並確認申請人的資格符合第五條之要件後，歐盟內部市場協調局應製作一份共同體商標檢索報告（Community search report），引證根據第八條可能對該商標之申請提出異議的共同體註冊商標或申請在先的共同體商標，亦即該商標之申請註冊是否違反第八條相對不准註冊的事由。此外，共同體商標之申請經歐盟內部市場協調局給予申請日後，歐盟內部市場協調局應將該申請書的影本傳送至會員國之商標主管機關，請求其協助檢索是否有得提出異議的在先商標存在。會員國之商標主管機關應於收受共同體商標申請書之日起三個月內，將檢索報告送交歐盟內部市場協調局。歐盟內部市場協調局應儘速將共同體商標檢索報告及其於三個月內所收到之會員國商標主管機關之檢索報告傳送予共同體商標之申請人。（參照歐盟共同體商標規則第三十九條） 

c.絕對不得註冊事由的審查

絕對不得註冊的事由，依歐盟共同體商標規則第七條規定，包括：

i. 不符合歐盟共同體商標規則第四條規定之商標客體者
ii. 商標圖樣不具識別力者
iii. 單純以商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、原產地、製造時間或其他特性之標示或說明作為商標圖樣者
iv. 單純以一般語言習慣上或正當交易習慣上所通用之標示或說明作為商標圖樣者
v. 單純為源於商品本身之性質之形狀、為用以達致某種技術上結果所必要之商品之形狀，或為賦予商品重大價值之形狀
vi. 違反公共秩序或善良風俗者
vii. 足使公眾就商品或服務之種類、特性或來源地等產生混淆者
viii. 未經主管機關同意而依巴黎公約第六條之規定應予核駁者（指用以表彰國家高權之徽章、國旗等）
ix. 標誌、徽章雖非巴黎公約第六條所稱者，但與公共利益有重大關係，而未經主管機關同意者
x. 葡萄酒或烈酒之商標圖標中包括地理標示，以之表彰該葡萄酒或烈酒之來源，而該葡萄酒或烈酒非來自該地者

有前述情形之一者，不論其係存在於歐盟全部或部分地區，均不得取得共同體商標。惟商標圖標雖有前述ii、iii或iv 規定之情事，而經申請人使用，已具識別力者，則將可獲准註冊。 

d.公告

若申請人為適格、形式要件具備，且無絕對不得註冊的事由，歐盟內部市場協調局應於寄發檢索報告一個月之後，在申請人未撤回申請案的情形下公告該申請案。共同體商標申請一經公告，歐盟內部市場協調局應通知在共同體商標檢索報告中引證的共同體註冊商標或申請在先的共同體商標所有人或申請人。（參照歐盟共同體商標規則第四十條）

e.第三人的意見和異議

i.第三人之意見（Observations by third parties）

依歐盟共同體商標規則第四十一條的規定，共同體商標之申請經公告後，任何自然人或法人，以及代表製造者、生產者、服務提供者、貿易商或消費者的團體或組織，得向歐盟內部市場協調局提出書面意見，出具該商標依第七條不得註冊之事由。由此可知，第三人提出意見之事由限於絕對不得註冊事由。且由於第三人非直接利害關係人，故第三人非歐盟內部市場協調局所進行程序之當事人。

ii.異議

－註冊前的異議

共同體商標申請公告後三個月內，異議人得就該申請案因違反第八條相對不得註冊之事由而向歐盟內部市場協調局以書面提出異議。

－異議人的資格

因異議的事由限於相對不得註冊事由，所以異議人的資格，限於利害關係人，包括：

· 歐盟或會員國註冊商標或申請中案件之所有人
· 會員國內有效存在因國際條約而註冊商標之所有人
· 符合巴黎公約第六條規定著名商標所有人
· 歐盟或會員國境內夙著盛譽之註冊商標所有人
· 先使用於交易市場上之商標（未註冊）或標誌所有人（參照歐盟共同體商標規則第四十二條）
－異議的審查

異議案符合形式要件後，歐盟內部市場協調局應將異議書及相關證據寄發通知申請人，並要求其在限定期間內提出答辯，同時應告知申請人二個月後將正式進入異議審查程序。此二個月的期間，一般稱為冷卻期（cooling off period）。（參照歐盟共同體商標施行細則第十九條）。在此期間申請人可考慮是否撤回該申請案，或減縮其指定之商品或甚至與異議人進行協商，若雙方當事人覺得有必要延長冷卻期，亦可向歐盟內部市場協調局申請延長。因敗訴之一方必須負擔對方的訴訟費用以及在主要訴訟程序中產生之一切費用，包括代理人、顧問或律師的差旅費和報酬，因此，雙方必須評估一切的情況，決定因應的對策，這就是冷卻期制度欲發揮折衝的功能，給予雙方當事人再次審慎評估的機會。雙方在冷卻期若達成和解，由申請人撤回申請案，或由申請人限縮其指定使用的之商品或服務，則歐盟內部市場協調局應將異議規費退還。（參照歐盟共同體商標施行細則第十九條）反之，若冷卻期過後，雙方未達成和解，則進入雙方攻擊防禦之階段。申請人得要求，提出異議之較早之共同體商標權人，應舉證證明據爭共同體商標於系爭共同體商標申請公告日前五年，已於歐盟境內為真實之使用，或有不使用之正當事由，以作為其異議之合理事由。欠缺此項舉證者，其異議應予駁回。如該較早之共同體商標就其所註冊表彰之商品或服務而言，僅構成部分使用者，基於異議審查之目的，應視其註冊為限於該部分之商品或勞務。
f.註冊

申請符合歐盟共同體商標規則之要件，且並無第四十二條所定期間內之異議之通知，或異議經駁回確定者，商標應註冊為共同體商標。但以註冊費於法定期間內繳納者為限。未於期間內繳納註冊費者，其申請視為撤回

2. 意見交流

（1） 聲明不專用制度

目前實務運作，常面臨申請人拒絕就商標不具識別性的部分，聲明不專用或未在規定的期間內聲明不專用，本局是否應將其申請駁回或逕依職權將該部分聲明不專用的問題。由於歐盟共同體商標規則（第三十八條第二項）與我國商標法一樣皆有聲明不專用的相關規定，因此，有必要了解歐盟內部市場協調局如何處理這樣的問題，以期他山之石，可以攻錯。歐盟內部市場協調局表示其不會主動要求申請人就該部分聲明不專用，因商標是否具識別性係整體判斷，所以商標即使包含不具識別性的部分，若其整體具識別性，仍會准其註冊之申請。

（2） 我國與歐盟內部市場協調局均不接受申請案所指定使用的商品為「○○及其他一切屬於本類之商品」，因為其他一切屬於本類之商品概念過於廣泛、模糊、不清楚。

（3） 分割

因為歐盟內部市場協調局不接受如化妝品等之概念廣泛的名稱，作為指定使用商品的名稱，故不會發生申請人聲請分割之指定商品中，其中某一項商品的概念可包含其他商品的概念，例如指定分割的商品為化妝品、口紅及香水，該分割之聲請是否會被允許的問題。此外，歐盟共同體商標之申請案不可以分割，只有部分授權時可以分割。

（4） 我國與歐盟內部市場協調局一樣，商標授權的期間不得較商標權期間長

（5） 如果商標圖樣雖包含“light”文字，但其他部分具有識別性，則該申請會被准許。反之，若商標圖樣僅由“light”文字所組成，則因“light”為說明文字，該申請不會被允許。

（6） 商標圖樣的變更

歐盟內部市場協調局表示：「歐盟共同體商標不可以變更，即使該變更不會實質影響商標之同一性，但在申請人要求變更住址，不會實質影響商標之同一性時，例外地會被允許。歐盟實務上，若在申請後一個月內要求變更，則會允許，但會將申請日延後至商標變更之日，以免其撤銷申請後再申請。況且何謂「實質的變更」概念不清楚，並不容易認定。然而，若檢送之商標圖樣不清楚，例如以傳真來申請，傳真過來的商標圖樣不清楚，補送清楚的商標圖樣非商標的變更而係補正（corrected）的問題」。

（7） 歐盟共同體聲音商標僅指純粹由聲音組成的商標，而不包括歌詞或文字。

（8） 有關如何判斷立體形狀是否賦予其指定使用商品之實質價值，歐盟內部市場協調局表示，因所謂「是否賦予其指定使用商品之實質價值」須個案判斷，故待有具體個案時，再說明如何判斷某一立體形狀是否賦予其指定使用商品之實質價值。

（9） 歐盟內部市場協調局可能同時賦予一立體形狀取得商標權及新式樣的權利。

（10） 歐盟內部市場協調局與我國，皆不會審查團體商標所檢附之控制團體標章使用方式之內容，因相信申請人大都是善意的。

（2） 歐盟自動化電子申請作業的介紹、示範與意見交流

1. 歐盟自動化電子申請作業的介紹

歐盟內部市場協調局於2003年開始提供商標及新式樣之電子申請服務，區分為「線上編輯」及「離線編輯線上送件」二種模式，前者主要提供給申請案件數量較少的一般民眾使用，其操作界面十分簡單易學，任一使用者均可輕易上手，惟功能亦較單純，且無法支援大量送件之需求；後者則專為申請案件數量較多之大型企業或代理人而設計，申請人可以分別編輯多筆申請案件之表單，一次傳送至歐盟內部市場協調局。

(1)  線上編輯模式

使用者於歐盟內部市場協調局網頁下方點選e-filing按鈕（附圖一），即可進入線上編輯模式。作業內容區分為「填寫資料」、「附加檔案」及「繳費及簽章」三個流程。

在「填寫資料」流程中，申請人應依序填寫下列欄位：

語言：目前線上申請模式支援十種歐洲語言，包括英文、法文、德文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、瑞典文、荷蘭文、丹麥文、芬蘭文。申請人應選定第一及第二語文。

圖樣：線上編輯支援的圖樣類型包括純文字、圖形、立體、顏色、聲音及其他。申請人並可在此欄位填寫圖樣的描述（description）或聲明圖樣中的某些部分（element）不在專用範圍之內。

商品或服務：商品分類由第1類到第45類，可以在一件申請案中指定多類商品，商品內容由申請人或代理人自由填入。

申請人、代理人、代表人：原則上由民眾自行填入姓名、國藉、地址等資料，惟若歐盟內部市場協調局已取得申請人、代理人或代表人之基本資料並已設定代碼，則可以只填寫代碼，由系統自動帶出地址、電話等基本資料（附圖二）。

優先權、展覽優先權、居先權：在線上編輯模式，申請人也可以提出這些權利的主張。

若申請人需要提供附件資料（如委任書、優先權證明文件等），則可在「附加檔案」流程中進行，但只接受「.jpg」及「.pdf」格式之檔案，檔案大小亦有限制。

隨後申請人應填寫繳費資料，目前線上申請所提供的繳費方式包括約定帳號及轉帳繳款二種方式。但繳費並非申請時之必要條件，申請人只要聲明將在一個月內繳費即可。
完成申請案件後，申請人應簽名。依歐盟內部市場協調局之規定，如於電子申請表單之正確位置輸入完整之姓名並勾選身分，即視為正式簽名。

作業流程中，申請人可隨時點選「Save to PC」或「Print」按鈕（附圖三），將編輯中的案件資料轉存至個人電腦或直接列印出紙本。

(2)  離線編輯線上送件模式

由於線上編輯模式一次只能傳送一件申請案，而且在案件編輯的流程中經常需要等待歐盟內部市場協調局的伺服器回應，對於大量申請之申請人或代理人而言較不便利，因而影響電子申請之使用率。歐盟內部市場協調局有鑑於此，決定發展離線編輯線上送件模式。
歐盟內部市場協調局認為，離線編輯之申請案件應以XML為其格式，便利資料於不同平台間作業及交換。但歐盟內部市場協調局並不自行開發支援XML格式之編輯軟體，而決定交由市場商業軟體設計。

歐盟內部市場協調局官員指出，民眾習用之案件編輯軟體各不相同，若強制申請人必須在特定之軟體才能使用離線編輯線上送件功能，無疑限制了申請人使用的自由，更可能影響申請人的使用意願。因此，歐盟內部市場協調局公布申請案件之XML標準格式，並對有意開發此一軟體之廠商提供必要之協助。廠商在歐盟內部市場協調局的協助下，除了製作編輯軟體之外，亦開發送件程式。開發完成後，歐盟內部市場協調局並協助進行測試，一旦測試通過，即可提供民眾使用。歐盟內部市場協調局官員估計在2004年即會有測試完成之商業軟體問世。
此外，若申請人不願使用商業軟體，有意自行開發編輯／送件軟體，歐盟內部市場協調局亦會提供相關協助。歐盟內部市場協調局期望這樣的方式，可以給申請人更多元化之使用空間。

2. 意見交流

(1)  規費：歐盟內部市場協調局並未規定電子線上申請案件之規費減免，但官員表示，將來以紙本申請之規費可能調漲，但考慮維持電子線上申請規費不變。

簽章：部分國家在電子線上申請案件引入公開金鑰基礎建設（public key infrastructure）或以ISDN設備來確認申請人之身分，但歐盟內部市場協調局則僅以「輸入姓名」視為「簽章」。歐盟內部市場協調局官員表示，在紙本送件案件，該局本已接受傳真送件，並未特別強調簽章必須以正本送達，且每件申請案均應在送件後一個月內繳交申請規費，應不會有人故意假借他人名義提出申請案，該局接受傳真送件及電子線上送件，亦不曾發生此問題。

（四）歐盟共同體新式樣制度的介紹與意見交流

1.歐盟共同體設計保護制度的介紹

（1） 簡介

由於歐盟的成立之後，為了整合單一的商標及設計保護，先前已完成共同商標體(Community Mark)之立法並已開始運作外，有關設計保護部份，於2001年12月12日完成Council Regulation nO 6/2002，歐盟共同體設計保護制度採用兩種不同的設計保護制度，一種是「不註冊的設計保護」（Unregistered Community Design，簡稱UCD）；另一種是「需註冊的設計保護」（Registered Community Design，簡稱RCD）。UCD自2002年3月6日起生效，RCD提前於2003年1月1日開始接受申請註冊，但申請日一律訂為2003年4月1日。

迄2003年12月止加入歐盟設計保護的國家有：比利時、丹麥、德國、希臘、西班牙、法國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、奧地利、葡萄牙、芬蘭、瑞典、英國等共計15國；預計於2004年5月時，尚有10新的會員國加入，將形成一龐大的經濟體。並以英文、德文、法文、西班牙文、義大利文等五種語文為官方語文。
（2） 設計之定義及保護要件
a. 設計（Design）之定義

指產品(Product)的整體或一部份的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀、材質及/或產品本身的材料、產品的裝飾等所構成的特徵。
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b. 產品(Product) 之定義
指工業產品或是手工藝產品的項目，包括複合產品(complex product)的零件、包裝、產品外裝（get-up）、圖像表徵(graphic symbols)及字型，但不包括電腦程式。
c. 複合產品(complex product)
指一個是由多數個零組件組構而成的產品，而且該產品是可被拆解或重組而置換。
（3） 設計之保護要件
歐盟設計所保護的設計，必須具備新穎性（novelty）及特異性（individual character）。

a. 新穎性（novelty）
i. 如果沒有相同或同一的設計已公開在先，該設計被認為具有新穎性。
ii. 「同一設計」是指兩個設計只有在不重要的細部（in immaterial details）上略有差異時，則該二個設計應被視為同一設計。
b. 特異性（individual character）
i. 如果一個設計能讓具有相當認知的使用者（the informed user）產生的一種整體意象（the overall impression），而該整體意象明顯不同於其他已公開在先的設計的整體意象，則該設計被認為具有特異性。
ii. 在評估該設計是否具有特異性時，應考量設計者在發展該設計時可發展的自由程度（空間）。
（4） 不被保護的設計
a. 正常使用時不可被看見。
b. 違反公共政策或善良風俗的設計。
c. 產品外觀上的特徵全然取決於技術功能之設計。
d. 產品外觀上的特徵取決於尺寸規格與形式上的設計，且必須藉由精密重製以便使應用或實施該設計的產品能執行其功能，或是應用該設計的產品與另一產品做機械上的組裝後，該另一產品才能執行其功能時。（例如：碳粉匣、車身鈑件、窗框玻璃配件、自行車變速器等）
但是該設計符合「在一個模組系統中，可以多樣性組合或多樣性連結」的目的，且具有新穎性及特異性時，還是予以保護。（例如：lego玩具的積木、辦公室的組合家具等）
（5）申請與註冊

「不註冊的設計保護」（Unregistered Community Design）於歐盟領土內第一次公開即自動生效，唯仍須符合設計要件，方可受到保護；「需註冊的設計保護」（Registered Community Design）則需向OHIM申請註冊取得保護。
a. 申請方式
親自提交OHIM、郵寄、傳真、e-filing等四種方式。
b. 申請時必須指定兩種語文，其中第一種語文可為11種歐盟會員國語文之一，第二種語文必須是五種官方語文之一。
c. 圖面
可以是圖面或照片（黑白或彩色均可）；一個視圖必須是圖面或照片；最多限定為7個視圖；對於循環的表面花紋（多方連續）必須完全顯示花紋出來；對於字型必須顯示出所有的字母與數字；圖面上不得有文字（包括圖號在內）。
d. 有創作說明但列為參考用。

e. 優先權主張：RCD可以主張優先權，優先權期限為6個月；UCD不能主張優先權。

f. 多重申請案（Multiple-Filing）：單一申請案可以包括多種設計但必須在Locarno國際工業設計分類中屬於同一分類的；單一設計不得以單一申請案指定跨類申請；申請費隨設計數量的增加而增加。在多重申請案中的每一個設計，可以單獨適用法律、可以單獨授權、強制執行、單獨主張權利、執行扣押或破產程序、或是放棄、延展、讓度。在相關的法律規定下，多重申請案可以分割成若干個單獨的申請案。
g. 申請規費：申請規費分為註冊費及公告費，單一設計之註冊費為230歐元、公告費為120歐元，並依設計數量增加而增加，設計數量增加量分為2～10個及11個以上兩級，詳細如下表：


h. 註冊：申請案提出後，OHIM將只做形式審查，不做實質審查；若申請案符合形式審查，OHIM必須在三個月內將RCD公告，於公告後申請人始可領證。

（6）保護期限

UCD（Unregistered Community Design不註冊的設計保護）：於歐盟領土內第一次公開自動生效，保護期限為三年。

RCD（Registered Community Design需註冊的設計保護）：保護期限為五年，得申請延展，每次五年，最多可延展四次，亦即最長可達25年；當然亦需延展費用。

（7）設計分類

係使用以Locarno國際工業設計分類為基礎之『EOLOCARNO』分類。

2、 西班牙專利商標局

（1） 專利的審查流程
1. 發明專利部分

西班牙屬於歐洲專利公約（European Patent Convention）成員國，且亦加入專利合作條約（Patent Cooperation Treaty ），因此在西班牙欲取得發明專利保護可以有三種途徑：國內申請、透過歐洲專利公約取得包含指定西班牙在內的歐洲專利權以及透過專利合作條約取得專利保護。

由於西班牙屬於歐洲專利公約成員國，因此其國內法制規定與歐洲專利公約相較有很高的相同性，例如專利三要件同樣要符合新穎性、進步性及產業利用性；不予專利的標的包括發現、科學理論、數學方法、藝術、科學或文學作品、計劃、智力的經濟的或商業的活動、呈現知識之形式、電腦軟體等，另外亦如歐洲專利公約，動植物品種及違反公共利益與道德的發明亦不准予專利。

依據西班牙專利法，其專利取得之程序不僅與我國相較有很大不同，亦與歐洲專利公約不同，主要在於簡化實質審查的負擔，蓋西班牙專利局算是中型規模的專利局，依2002年統計資料，全局人力618人，專利部門有187人，專利審查人員有108人，商標部門有115人。單純國內申請案2763件、指定西班牙的PCT申請案624件、新型申請案3103件、工業設計申請案3472件、商標申請案69743件，其規模略小於我國，而專利進行實質審查所需的人力資源、軟硬體設施均相當龐大，幸好西班牙運用歐洲專利局的檢索系統，可有效進行檢索，但不論如何，能減少實質審查的負擔，仍是一個中型專利局的優先考慮因素，特別是已有其他取得專利的機制時，更是能省則省。

按照1986年建立之西班牙專利法，取得專利權有兩種程序，其一，1991年生效的專利法規定，可依據「先前技術報告」取得專利權，其二，自2001年起依據新修正的規定經由「初步審查」取得專利權。

申請案經形式審查完備後，申請人必須繳費請求製作「先前技術報告」，若未在規定期限內提出請求，申請案將視為撤回，「先前技術報告」係由該領域之專利審查人員製作，主要目的在確認申請案與相關先前技術的關係，特別是新穎性問題。而申請案在申請日或優先權日起十八個月必需公開，並公開「先前技術報告」；公開先前技術報告後，第三人可以提出意見，同時，申請人可以在原請求保護的範圍內修正申請專利範圍；在第三人得提出意見期間過後，不論先前技術報告內容為何，以及有無第三人提出意見，專利局均會核准該專利，並就其說明書及申請專利範圍加以公告，此即所謂的一般核准程序。

此外，西班牙專利法復規定在所謂的一般核准程序中，申請人另可請求製作「初步審查」。亦即申請人在先前技術報告公開後，可繳費請求製作初步審查，對於初步審查之請求必須公告於公報上，此時，第三人即可對該申請案提起異議，審查員對於異議理由應進行審查，若發現申請案有不予專利之事由者，即為駁回申請案之通知，經申請人答辯或修正申請專利範圍後再為處分，倘異議理由不成立，即為准予專利之處分，因此異議程序並非雙方兩造程序，而是帶有職權審查之色彩。

以上制度使申請人在公開先前技術報告後，必須選擇是直接進行一般核准程序，或另外請求製作初步審查，似乎易造成申請人之困擾，並且申請人若未請求初步審查，則第三人亦不得對之提起異議。

依據「先前技術報告」取得的專利權並沒有保證專利有效予否的效力，因其僅對是否符合專利標的、與先前技術的比較做分析而已，並無肯定或否定其可專利性。而「初步審查」則已對該專利之新穎性、進步性與說明書是否揭露清楚有具體評價，但亦非如我國直接的准駁處分。
至於取得專利權後對該專利權的有效性質疑者，必須由法院審理之。

2. 新型專利部份

新型專利保護的標的與我國類似，限於物的形狀、結構、構造等具有實際應用利益者，如工具、裝置、設計及其零組件等，新型與發明之區別在於技術水準的高低，方法發明及植物新品種不得申請新型專利。

新型專利申請後亦同樣先進行程序審查，完備後即公開其申請專利範圍及圖示（與發明專利不同，並不公開詳細的說明書），之後，並不進行任何實質審查程序，但具有法律上利益之第三人可以對之提起異議，異議程序則與發明專利相同，倘若無人異議，即可核准該新型專利權。亦即，新型專利部分則僅有一種核准程序，並且可以對之提起異議。雖然異議程序發生在核准專利之前，但由於新型專利並沒有經過冗長的實質審查程序，故該異議程序並不違背國際上所要求的：快速核准專利的審查程序，不應在核准前進行異議程序拖延專利核准期間。

新型專利期間為十年。

（2） 商標法的最新修正

二00二年七月三十一日開始施行的西班牙商標法修正，將使得西班牙國內的法律規定與歐盟的法律規定及其國際義務相互一致。西班牙專利商標局依職權核駁商標註冊申請的權限將因而受到較嚴格的限制。該修正涵蓋網際網路的侵權和搶註網域名稱的問題，也提供未註冊的著名商標和名稱的保護，此種保護包括減損的保護。其他的修正尚包括：

1.一案多類的申請制度

因應西班牙於一九九四年簽訂商標法條約，所以新商標改採一案多類別的申請制度，同時也取消了每五年的費用（quinquennial fees）。因應一案多類別的申請制度，新商標法亦准許商標分割
2.行政程序的改變

新商標法引進很多新的創新，以便使得現行的註冊程序更有彈性及效率。其主要的創新如下：

（1） 使用電子化的方式傳送申請書和其他文件。然而，其使用將視西班牙電子現代化的程度而定。就像歐盟內部市場協調局的目標在成為無紙化的辦公室一樣，目前為止，西班牙專利商標局尚未達成此一目標。

（2） 商標的申請可以直接向西班牙專利商標局申請，也可以向申請人居住所在地之歐盟共同體申請

（3） 西班牙專利商標局將會製作一份近似性的檢索報告，且會通知在先權利人新申請商標已經公告，因為在先權利人可能有意提起異議程序。

（4） 依新商標法的規定，商標申請程序中，審查員職權審查的事項將僅限於絕對不准註冊的事由(absolute grounds for refusal)（第五條），和識別他人而非申請人的商標或標識（signs），並不會主動審查有關申請商標是否與註冊商標或先申請商標是否會構成近似之相對審查事項(relative grounds for refusal)。此項修正將會大大地減輕商標註冊的障礙，加速商標註冊的程序。至於商標所有權人或先申請人權益保護方面，，西班牙專利商標局會以查詢報告通知與該商標近似之商標所有權人，若該商標於公告期間遭到第三人異議，審查員才會就兩商標是否因近似而造成混淆進行審查。
（5） 在異議期間，申請人不得要求異議人提出據以異議商標之使用證明；然而若在法院中進行為仿冒或評定撤銷案中之被告則不在此限。
（6） 回復原狀（restitutio in integrum）:

回復原狀的制度在避免已經採取所有必要措施以符合法定期間的當事人，因遲誤法定期間，所產生喪失權利的的損失。
（7） 依新商標法的規定，因下列的原因可以暫時終止程序：

i. 當對申請的商標提出異議時

ii. 如果撤銷（cancellation）、失效（lapsing）或據爭商標移轉程序的申請人要求時

iii. 申請商標所指定商品的減縮

iv. 當所有利害關係人申請終止時
（8） 取消某些費用以簡化西班牙專利商標局與商標所有權人之間的關係

（9） 引進仲裁（arbitration）的制度。

3.商標執行方面的改變

（1） 在某些情況下，針對標章（mark）的侵害（misappropriation），新商標法規定須負刑事絕對法律責任(strict liability)。所謂刑事絕對法律責任係指原告不須證明被告有故意或過失。

（2） 針對商標信譽的損害，原告可能可以請求損害賠償。

（3） 商標所有權人也可以申請銷毀侵權物品或是要求基於人道的目的移轉該物品予第三人。

（4） 新商標法引進商標失效的一般原則。商標的失效的法律效果從相關事實發生之日起向後失效，而非從作成失效決定之日起失效。

4. 有關團體和證明標章，新商標法更明確規定二者的不同。

5.廢除聯合商標和防護商標（derivative and enlargement marks）
6.有關主張損害賠償，商標所有權人至少可以請求侵權者其盈餘的百分之一。

7.廢除公司標章（establishment signs）的註冊（例如使一般公眾認識某公司的公司標識或名稱（corporate signs or names））。然而，現已註冊的公司標章其效力將至其權利期間屆滿為止。在新法通過後，公司標章的保護將以不公平競爭法保護。

8.營業名稱（trade names）的規定將賦予營業名稱與商標相同保護水準。如果未註冊營業名稱的先使用人可以證明先使用和存在混淆誤認之虞的事實，新商標法將給予保護。最重要的創新是營業名稱可自由地轉讓給第三人，而不須連整個公司一起移轉。

9. 新商標法亦允許註冊聲音商標，包括音樂、曲調、自然界的聲音或其他聲音。
肆、心得與建議

1、 藉由此次考察行程，特別是參觀歐盟內部市場協調局的圖書室時，發現本局寄給歐盟內部市場協調局的年報居然是中文版的，且寥寥幾本而已，可見本局與歐盟內部市場協調局之間的交流合作，仍有極大的改善空間。建議將本局的英文出版品，包括智慧財產權相關法規、年報及審查手冊等，定期寄給歐盟內部市場協調局，同時可仿照中國大陸與歐盟內部市場協調局的合作模式，將其出版品翻譯成中文，以使審查人員、代理人及一般民眾更加了解歐盟共同體商標制度。同時也可將本局研討會或是研究成果的報告翻譯成英文，寄給歐盟內部市場協調局，已達成真正的雙方技術交流。另外，應有專人負責追蹤、整理歐盟內部市場協調局的年報或其寄來的相關資料，並置放於本局的圖書室供大家借閱。

2、 鑒於我國與西班牙經貿交流日益密切，長久關係友好，且西班牙在經濟、科技表現等方面亦居於世界之翹處，其二００三年對外貿易復甦居歐盟之首，對全球，特別是歐洲地區的影響力愈來愈強，因此，為促進雙方相互資訊之交流與技術合作，並學習其長處，共同致力追求智慧財產權之保護與使用者及消費者之最大利益，建議比照歐盟，與西班牙簽訂有關智慧財產權權保護資訊交換了解備忘錄。

3、 我國商標制度與歐盟及西班牙商標制度最大的不同點，在於我國採取絕對的審查制度，而歐盟與西班牙採取相對的審查制度。二種審查制度究竟何者為優，應視各國的國情、法律制度和經濟發展情況等而定。絕對審查制度主要的優點為法律（權利）安定性較高，然卻因而使得申請人取得商標所需之時間較長，無法滿足因市場競爭激烈，需要快速取得商標權的需求。相對地，相對審查制度則可縮短商標審查的期間，加速商標權的取得，然而將使得商標異議案件增加，並加重商標權人的負擔。在我國現行採取的絕對審查制度下，如何減少絕對審查制度的缺點，同時汲取相對審查制度的優點，是我們應該努力的目標。因此，建議我國商標法增訂敗訴之一方需負擔他造的訴訟費用以及在主要訴訟程序中產生之一切費用，以防止申請人惡意搶註、仿襲他人商標或任意開啟異議或評定程序，如此一來，應能減輕審查官的負擔，加速商標權的取得。此外，尚可增訂智慧財產局如認為適當，得邀請當事人進行和解，如因而達成和解，退還規費，以鼓勵當事人進行和解，並謀求當事人間之紛爭能迅速圓滿解決。如此將使得爭議案件減少，爭議科多出來的人力可移至審查科，而申請註冊所需的期間，將因較充足的人力，而大幅的降低。

4、 雖然OHIM規定必須在三個月內將RCD公告，但實際上從收件到公告的天數為31到211天分佈，且為呈現出常態分配狀態，而平均值出現在第118.42天，造成延宕的原因有：沒有優先權證明文件、優先權證明文件超過三個月才送、規費繳交不足或遲交、照片包含兩個以上的設計、圖面上有文字或符號、跨類申請……等因素。故該常態分配觀念可作為我們對專利案件管理之重要參考依據。

5、 歐盟對設計的特異性（individual character）中「在評估該設計是否具有特異性時，應考量設計者在發展該設計時可發展的自由程度（空間）。」與我國創作性之「全新功能物品之開發，其造形之空間較大……. 至於既有物品之改良設計，因其造形發展已至成熟期，故而造形設計之空間也日益縮小，難度也相對增高，其近似認定之範圍自應相對縮減。」有異曲同工之效。

由於歐盟係由歐洲多數國家結盟而成的一個經濟體，於設計保護觀念有其歷史背景，之前歐洲各國對設計保護有採專利導向，亦有採著作權導向，目前Community Design採「不註冊的設計保護」（Unregistered Community Design，簡稱UCD）及「需註冊的設計保護」（Registered Community Design，簡稱RCD）兩種制度並行已見調和。

而歐盟之Community Design 「有不註冊的設計保護」（Unregistered Community Design，簡稱UCD）及「需註冊的設計保護」（Registered Community Design，簡稱RCD）兩種制度與我國現行新式樣專利制度之實質審查明顯有別。

歐盟之Community Design不管是RCD 或UCD 由於未採實質審查，其權利的取得勢必非常容易，相對於爭議案件勢必會增加。

現行新式樣專利有關保護標的係為定義為對物品的保護，於審查基準中對物品的定義為：「原則上必須為有體物，能被一般消費者獨立交易之客體，須有固定形狀且為動產又可大量生產者」，相較於歐盟係對設計的保護「設計：是指產品(Product)的整體或一部份的外觀，其中包含有由線條、外形、色彩、形狀、材質及/或產品本身的材料、產品的裝飾等所構成的特徵。」明顯太過於保守。

6、 歐盟之Community Design對於申請方式可為親自提交、郵寄、傳真、e-filing等四種方式，提供多樣化的申請管道，且不需提交宣誓書等作法值得我國學習。

7、 對於產品的一部份(Part of Product，亦即日本的部分意匠或portion)、圖像表徵(graphic symbols)、字型、Iicns 、Moving icons、材質、產品的裝飾(Ornamentation)等目前我國均未予保護；唯對於正常使用時不可被看見、碳粉匣、車身鈑件、窗框玻璃配件、自行車變速器等物品我國卻有保護。

8、 由於我國新式樣專利制度師法日本意匠制度由來已久，然日本專利法早已分成特許法、實用新案法及意匠法，而我國仍然依附在專利法下，明顯較無靈活的應變空間以順應世界對設計保護的潮流。

9、 對於審查制與註冊制的檢討：目前採審查制的國家有：美國、日本及我國，其餘多數國家都為註冊制；然韓國採雙軌制，主要為審查制，特殊類別則採註冊制；對於兩種制度各有優缺點，似有必要重新加以研究。

10、 對單一性的檢討：OHIM可允許多重申請案（Multiple-Filing）的申請，可減少申請人對相關文件的呈送，且亦減少主管機關對文件審核的數量，但對於申請規費核計、申請案件的行政管理、專利權的管理亦應重新檢討，以提高政府之行政效率。

11、 對新式樣專利、商標及著作權的再檢視：由於我國已開放立體商標其多少會與新式樣專利產生重疊部分，有關圖像表徵(graphic symbols)、字型、Iicns 、Moving icons、建物設計、手工藝產品(等同我國專利法第一百零八條第二款不予專利之美術工藝品)等似乎被規範於著作權保護，然似乎又不太明顯屬著作權保護範圍。又我國新式樣採審查制，限於人力的投入不足，致審查期間過長，而在產品生命週期較短的設計類別常無法得到實質的保護。本局為專利、商標及著作權的主管機關似應探求業界的需求，再重新定位。

12、 電子線上申請部分

1. 區分線上編輯及離線編輯之必要性

由於專利案件內容較多且複雜，性質上不適宜使用線上編輯模式，目前已推行專利電子申請之國家或組織包括美國、日本、韓國、歐盟、WIPO等，均採用離線編輯模式。但商標案件內容較簡單（歐盟新式樣申請案亦同），申請人自行提出（未經代理人）之申請案亦有一定之比例，故歐盟、美國、香港均另行開發適合個別申請人之線上編輯模式。

為確保我國之申請案件編輯系統符合不同種類之民眾需求，建議我國以線上編輯及離線編輯二種模式分別開發編輯軟體，以提高電子申請之使用率。

2. 電子簽章

使用公開金鑰基礎建設之電子簽章較能確保申請人資料之正確性，惟我國目前由內政部核發之自然人憑證IC卡申請率尚待進一步提升。尚未取得自然人憑證之申請人，倘若無法使用本局之申請案件編輯系統進行線上送件，恐怕將造成電子申請使用率之瓶頸。

為解決此一問題，除積極配合內政部政策，鼓勵申請人申辦自然人憑證外，本局或可考慮參酌美國、歐盟等國家之作法，提供較簡便之電子簽章模式，以符合民眾之需求。

3. 離線編輯線上送件軟體

商標離線編輯線上送件軟體，部分國家由主管機關開發（如韓國），而歐盟則決定交由市場商業軟體業者開發，並由主管機關提供必要之協助。

此二種方式均各有利弊，主管機關開發的軟體未必能符合所有申請人之需求，但若由商業軟體開發則較無法掌握其品質。

目前政策方向較傾向於本局開發申請案件編輯系統，但為保持彈性，宜保留商業軟體檔案之匯入功能，俾切合不同申請人之作業習慣。
附圖一：OHIM首頁
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附圖二：申請人／代理人／代表人基本資料畫面
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附圖三：存檔或列印作業畫面
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照片集

一、與OHIM國際事務組副組長Ms. Melgar（前排左二）等合影



二、與OHIM審查官合影

三、於OHIM國際會議廳內留影


四、與Ms. Melgra於OHIM大門合影

五、與西班牙專利商標局國際事務組組長（左二）等交換名片

六、於西班牙專利商標局圖書室留影


七、與西班牙專利審查官合影


八、與西班牙專利商標局商標權組組長（右二）、我國駐西班牙代表處經濟組組長（左一）合影
申請人





向OHIM提出申請，其申請書應包含：


1.註冊為歐盟共同體商標之請求


2.確認申請人身份的資料


3.請求欲註冊的商品或服務的清單


4.商標圖樣





符合上述條件並遞交申請費用後，即給予「申請日」(filing date)





不 符合上述條件或未於一個月內繳費，即通知補正





不符要件者，通知以二個月為期，補正或補充資料(Fomalitics)





仍未補正者，申請案將被拒絶





補正且符合要件





不服決定者，可向申訴委員會申訴





若仍不符者可由申請人自己限縮或變更商品分類，亦可由審查官為之





居先權或優先權之審查





仍不符合者，通知該申請案被拒絕





不符要件者，通知以二個月為期，提出報告





絕對不得註冊事由之審查





補正且符合要件





公告





不服決定者，可向申訴委員會申訴





寄發檢索報告給申請人





有聲明者不符要件，通知以二個月為期，提出證明或報告





不服決定者，可向申訴委員會申訴





根據所提證明或報告，審查官可拒絕或承認(或部分承認)居先權或優先權之聲明





提出檢索報告





寄發申請書副本給會員國進行檢索 





未於二個月內補正視為撤回，退費





補正後，以補正日為申請日





經由歐盟內部市場協調局、會員國之商標主管機關或向荷比盧國商標局提出申請





審查類別





審查形式要件








� 可至公務出國報告查詢系統查詢，網址為http://readopac.ncl.edu.tw/html/frame9.htm


� 參「商標絕對審查與相對審查制度之研究」，周一民，民國九十年六月，頁9。


�歐洲法院在2003年11月27日做出了一個具有重大意義的判決，確定聲音商標的可註冊性，只要聲音能夠區別自己和他人的商品或服務並且能以圖文表示。


� 所謂的居先權係指共同體商標申請人或所有人可就其在先註冊的國家商標作出聲明，其結果是當他放棄國家註冊後，他仍然享有如同國家註冊繼續有效同樣的權利。該原則旨在允許將商標的註冊書件進行合併，同時減少國家註冊延展的費用。
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