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報告摘要：

本次研習課程係參與美國專利商標局(USPTO)全球智慧財產學院（GIPA）於美國維吉尼亞州亞歷山卓市所舉辦之商標審查研習，為期4天，課程著重於商標審查實務，研習目標包括（一）促進瞭解國際智慧財產的義務與規範；（二）以美國商標制度為例介紹提供Trips層級之商標保護；（三）透過案例研討方式深入探討商標審查作業，其中並針對商標顯著性、說明性商標、非傳統商標審查之介紹、立體商標之營業包裝(Trade Dress)、商標混淆誤認、著名商標審查、著名商標之減損及商標上訴委員會審判聽證實例等相關議題做較深入之探討。本次研習藉由案例討論，了解不同國家的審查觀念，對彼此商標審查實務上見解相互交流，有助於提升本局審查品質。

目 次

3壹、目的


4貳、研習過程


5參、研習課程內容


5一、商標識別性


14二、地理名稱的審查


20三、非傳統商標的審查


22四、營業包裝


25五、其他拒絕註冊事由


27六、指示地理來源：證明標章及團體商標


28七、商標國際註冊馬德里制度


35八、執行商標保護的重要性


35九、美國有關混淆誤認之審查經典


39十、著名商標有關混淆誤認之探討


43十一、商標審判及上訴委員會自動化之介紹


48十二、商標淡化的介紹


51肆、心得與建議


51一、心得


51二、利用電腦終端的方式遠距離辦公（Telecommuting）之期待


51三、提升商標審查時效及品質之秘密武器


53伍、附錄


53一、課程時間表


59二、學員照片資料



 

壹、目的

美國商標法規及審查制度皆具國際領導地位，尤其在實施商標註冊電子化申請系統E化作業，亦為我國商標制度努力之重要指標之一。另有關非傳統商標之審查、證明標章、地理標示及著名商標之保護等，同時為我國商標法修法之重要參考依據。此次藉由赴美國專利商標局研習，實際觀摩其商標制度之運作，並透過案例討論與該局商標審查律師面對面雙向溝通，希望藉由與美方就商標法制及實務審查經驗之交流，使我國商標法制度及修法面更臻至完備。
貳、研習過程

研習過程主辦單位除安排美國專利商標局官員、專家、學者及法官在課堂上講授外，亦特別安排各小組分組討論（Roundtable discussion）之方式上課，包括缺乏識別性商標、功能性商標、欺騙性錯誤說明的商標及混淆誤認等相關案例，讓學員在課堂中藉由小組討論，有充分的機會與講座及來自各國不同的智慧財產權專業人士進行溝通及交換心得，加強講師與學員間之互動，使得學習過程更添多采多姿。另特地安排各國學員之交流活動，包括導師制度（Patent and Trademark Office Society (PTOS) Mentor Program）及午宴活動等，讓學員在課堂以外有充分的機會可與來自各國不同學員盡情溝通，交換工作經驗及心得，聯絡學員間之友誼，促進國際交流。
參、研習課程內容

一、商標識別性

（一）法律規定：

1.在巴黎公約下之國際標準：

「本條所涵蓋之商標，除缺乏識別性（devoid of any distinctive character），或僅包含商業上用以表示商品之種類、品質、數量、用途、價值、出產地或出產時間之圖樣或標記者，或於申請保護之國家之語言或善意之商業實務上已為習慣上所使用者外，不得否准其申請或使其失效。」（參考巴黎公約第6條之5第B項）

2.美國相關規定：

「一個商標如果可使申請人之商品與他人之商品相區別，不問其性質如何，除非這個商標…使用於申請人之商品係商品之說明或為欺瞞性之不實說明，否則不得拒絕其註冊於主要註冊簿」（參考Section 2（e）（1）of the Lanham Act）

（二）識別性與商標之態樣：

美國實務上，商標識別性依其商標態樣不同而有程度上的區別。獨創性商標具有較高的識別性，通用名稱則不具識別性。以下就不同識別性之態樣分述之：

1.獨創性（coined/fanciful）商標：

獨創性商標使用之文字是創造出來的，是以前不存在的字；獨創性商標的唯一目的，就是用來識別商品的來源。例如：「CLOROX」使用在漂白劑商品，「KODAK」使用在軟片商品。

2.任意性（arbitrary）商標：

任意性商標使用的文字或事物，具有一般普遍認知的意義，但不是與該商標所指定使用的商品有關之暗示性的文字或描述性文字。例如：「APPLE」使用在電腦商品，「VALLEY PACKAGING」使用在包裝材料商品。

3.暗示性（suggestive）商標：

當商標使用的文字或事物為其指定商品的暗示，但不是描述該商品或服務，消費者需經過想像或多個步驟的推理才能了解該商標與商品關聯性者屬之。例如：「EVERYDAY」使用於電池商品、「SHARPWRITER」使用於筆類商品。

4.純粹描述性（merely descriptive）商標：

直接描述與指定商品或服務有關之事項。例如：「STRONG」使用於紙巾商品。BUG MIST 使用於殺蟲劑商品。

5.通用名稱（generic）商標：

通用名稱係指被相關消費者所了解，為一整群或特定種類商品的名稱，無法具有商標指出商品來源的功能，故不能做為商標，例如：「STEREO」使用於視聽設備。

（三）不具識別性之商標態樣，主要考慮者為：

1.純粹描述性商標：

（1）純粹描述性商標指對於商品的Purpose（用途）、Characteristic（特性）、Quality（品質）、Use/User（使用方式/使用者）、Ingredient（成分、原料、構成要素）、Function（功能）及Feature（特徵）等重要面向的直接說明或描述。

（2）最困難的決定之一，是判斷該商標是暗示性商標或是純粹描述性商標。當一個商標需要用想像或感覺去決定商品或服務的種類或性質，這個商標會被考慮或認為是暗示性的商標，不會被拒絕註冊。然而，一個商標如果沒有經過想像或感覺等步驟去推論，而是直接對商品或服務的某種屬性或特性加以定義，這個商標就是純粹描述性商標。

（3）在描述性這個問題，第三人註冊的商標不會被考慮為一決定性因素，亦即每個案子都應該依據本身的證據資料個案判斷，並不因為有同樣的商標出現在註冊簿就准予註冊。

（4）僅因為該申請人是第一個使用者並不能證明註冊是正當的。

（5）假如商標是由多個字所組成，這個聯合的名詞即會引起新的、獨特的商業印象嗎？這個聯合的名詞是創造了一個單一的商標，或者是有一個奇異的或不協調的意義?例如，SNO-RAKE不被認為是純粹描述鏟雪的手工具；LA YOGURT被認為可以註冊，只要將”yogurt”聲明不專用。

（6）不存在於字典中的文字，仍可能是說明性文字或商品之通用名稱，例如：BREADSPREAD之於果醬商品。

2.欺騙性的錯誤說明：

（1）在美國實務上，當商標直接錯誤的描述了商品的重要事項；且消費者可能會相信該商標的錯誤描述為真實，該商標可能被認定有欺騙性的錯誤說明。

（2）倘若該描述雖然是錯誤的，但消費者並不會相信，這個商標就不是錯誤的描述性商標而是任意性的商標。同樣的，如果這個描述不是錯誤的，這個商標就是描述性的，而不是欺騙性的錯誤說明。例如，「WOODEN」使用於塑膠家具。消費者可能會相信家具確實是木製的。因此，「WOODEN」或許是欺騙性的錯誤說明。而「WOODEN」使用於不含酒精的飲料，不會導致消費者相信該飲料係木製，因此該商標既不是描述性也不是錯誤描述。另「SILK」使用在棉質襯衫可能會被消費者認為是絲質的襯衫，是欺騙性的錯誤說明。而「SILK」使用在電腦上，因為電腦不可能是絲做的，因此既不是描述性也不是錯誤描述的商標。

（3）任何可以顯示商標是錯誤性的描述或不是錯誤性描述的有效資料均會被審查官考慮並且做成紀錄，或者要求申請人做成紀錄。

3.通用名稱：

（1）有兩個步驟可以決定商標是不是通用名稱；爭議中的商品或服務類別為何？相關消費者是否起初就了解該名稱與商品或服務有關聯？

（2）審查律師有責任藉由清楚的證據資料來證明該名詞是通用名稱。字典的定義、研究調查的資料庫資料、報紙及其他出版品都是可以被考慮的資料來源。例如「BUNDT」被認為是環狀做糕餅用的盒裝現成材料。而「ANALOG DEVICES」則被認為是具有類比功能的設備之通用名稱。TTAB認為「ATTIC」是主要裝置在頂樓之灑水器之通用名稱。

（3）如果組成複合字的每一個字都可以被證明是通用名稱且具有相同的意義，亦即將這些字組合成複合字後並沒有增添其他的意義，這個複合字便是通用名稱。例如「SCREENWIPE」使用在清潔電腦或電視螢幕的濕潤抗靜電布上被認為是通用名稱。但是，「SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE」對於再製葯品領域的相關業者而言並不是通用名稱，因為審查律師無法顯示申請人提供的服務種類為何，亦無法顯示相關大眾一開始便了解前述合成的商標與服務的種類有關。

（4）對於較不傳統的商標樣態，例如一個通用名稱結合上層網域：「CONTAINER.COM」也是通用名稱。但是，「1-888-M-A-T-R-E-S-S」在電話購物的床墊零售領域中不被認為是通用名稱。因為沒有紀錄可以證明消費者了解「1-888-M-A-T-R-E-S-S」與電話購物的床墊零售者有關。而且，電話號碼包含10個數字僅由一個實體（個人或公司等）所使用。反之，包含上層網域（TLDs）則被其他的網域名稱者所使用。

（5）審查官審查現有紀錄的證據資料以決定商標是否為通用名稱。如果不夠明確，審查官可以要求申請人補充額外的說明或資料來澄清商品或服務的本質或種類。審查官可以進一步調查來決定市場上使用該名稱的種類。

（6）如果審查官相信這個名詞就是通用名稱，依據Section 2（e）（1）不准註冊的事由中，只有描述性的文字在官方第一次的通知中會被提出。另外，一個忠告性的審查原則，告訴申請人該商標是通用名稱，該申請不可能因修正而取得識別性的敘述也會包含在第一次的通知中。如果可能，關於該商標是通用名稱的證據資料同時會包含在第一次的通知中。

4.姓氏：

「商標如果可使申請人之商品與他人之商品相區別，不問其性質如何，除非這個商標係由單純之姓氏所組成，否則不得拒絕其註冊於主要註冊簿」（參考Section 2（e）（4）of the Lanham Act）

（1）何謂”primarily merely”？在審查上有5個因素可以考慮：

· 是否該名稱除了被當作姓氏之外，有其他被大家所認識的意義？

· 該姓氏是不是罕見的姓氏？

· 是否外表看起來並且感覺上就是一個姓氏？

· 字母的格式是否具有足夠的特色可以創造出不同於姓氏的商業印象？

· 是否該名稱是與申請人有關之任何人的姓氏？

（2）該名稱除了姓氏之外，有沒有一個能夠讓人立刻知道或了解的意義？查詢字典及網路，該名稱在一般知悉的語言中代表涵義為何？例如HUNT及HACKLER二字因為他們在字典上的意義，並不被認為是單純的姓氏。但是，N.PIQUET被認為是單純的姓氏，儘管”piquet”是一種相當無名的牌戲名稱。

（3）被認知的地理意義：

.FAIRBANKS不單純只是一個姓氏，因為FAIRBANKS在地理上的意義（FAIRBANKS是美國阿拉斯加中部一城市名稱）與其為一姓氏之意義同具優勢。但是，HAMILTON被認為是一個姓氏，即使它是紐約一個小鎮的名稱。

（4）被認知的具有歷史意義的地點或人物：

SOUSA不單純只是一個知名作曲家John Philip Sousa的姓氏。.但是McKinley被認為是一個姓氏，儘管它是一個已故總統的名字。

（5）罕見姓氏？例如，BENTHIN，SAVA，GARAN不被建立在只是單純姓氏。但是，DARTY，REBO及POSTEN即使少見亦被認為單純指姓氏，因為這些字本質上就會被認為是姓氏。

（6）該名稱在外觀上是不是看起來或感覺上就是一個姓氏？PIRELLI、PETRIN被認為是單純的姓氏。

（7）該姓氏是不是與申請人有關；亦即長官或創辦人？

（8）字母的格式是否具有足夠的特色可以創造出不同於姓氏的商業印象？

（9）二個姓氏的結合是可以註冊的，例如SCHAUB-LAURENZ。

（10）姓氏結合通用名稱不能註冊，例如HAMILTON PHARMACEUTICALS（藥物）。

（11）姓氏結合姓名或組織名稱等的首字母不能註冊，例如S.SEIDENBERG＆CO.’S。

（12）姓氏結合頭銜或稱號不能註冊，例如MLLE.（＝Miss）REVILLON；LADY HAMILTON。

（13）以所有格形式表示之姓氏不能註冊，例如BURDON’S。

（14）姓氏結合網域名稱不能註冊，例如JOHN.COM。

（15）審查官有責任證明該案件的資料來自電話號碼簿或電子資料庫；記錄中的證據；使用在實例上的方式（顯示人名）；證據顯示在字典上查不到其字義。

（16）對姓名地址簿列表沒有最低數量的要求。

（17）美國民眾的認識或看法是可供作證明或證據的，外國的姓名地址簿名冊是不可供作證明或證據。

（四）對於描述性文字的額外考量：

1.表示讚美的用詞；強調商品或服務的品質或宣稱商品或服務的優點，與單純敘述性的名詞是一樣的。例如「BEST」，「FRESHEST」。

2.一個名稱可能是描述性用語也可能是通用名稱，即便這個名稱在字典上查不到它的意義，亦即，即便這個字是杜撰的或新創的也可能是描述性用語或是通用名稱。例如「BREADSPREAD」用在果醬上。「SCREENWIPE」用在電腦螢幕擦拭布上。

3.一個名稱可能是敘述性的，錯誤的描述或通用名稱，即便它只是拼錯一小部分。例如「C-THRU」使用在透明的製圖輔助用具上。「MINERAL-LYX」使用在餵食家畜的礦物上。

4.如果一個名詞有多個意義，其中一個或多個（但不是全部）是描述性的或錯誤的描述或通用名稱，那這個名詞就是描述性的或錯誤的描述或通用名稱。例如，「CAP」這個字在英語中有多個意義，其中一個便是「hat」（帽子）的通用名稱，其他意義的存在並不能治癒或消除「CAP」這個名詞的通用稱呼與帽子有關。

5.一個商標只是描繪商品或服務的圖形或者描繪出該商品或服務的重要特徵或特性，這個商標便是對商品的描述。例如一個技工在車子上工作的圖畫會被認為是對汽車維修服務的描述。

6.一個商標包含一個或多個外國字時，審查官必須確認該外國文字的意義，並且要決定該文字翻譯後是否具描述性。

7.首字母縮略字有可能是任意性的，描述性的或是通用名稱。例如「DJ」可以是電台節目主持人的通用名稱；可以是用來敘述雜誌上關於電台音樂節目主持人的主題；也可以是一個任意性的商標使用在鑽石首飾上，在此之前並沒有人使用這個縮略語在鑽石首飾上。

（五）關於識別性的案例介紹

1.商標名稱：MICROCELL

2.指定商品：電池、蓄電池（第9類）

3.申請人的論點：以上指定的商品在體積上並不是微小的，”micro”及”cell”有很多意義（micro可以是小的、微不足道的、不重要的、輕微的之意，cell則有小隔間、細胞、電池、小房間、單人囚房等意義）；這個商標需要周全的思考才能決定前述複雜的商品；其他人並不需要用這個名詞「MICROCELL」去描述他們的商品。

4.審查官的論點：「Micro」被定義為基本的或小規模的；MICROCELL主要描述申請人商品的特色及特徵；亦即，基礎的或小的蓄電池；即便申請人的商品並非總是小尺寸的，但他們可以生產或經常生產小尺寸的商品。

5.委員會支持審查官的論點：

（1）申請人敘說他的產品可以從一個更小的間隔產生更多的能量

（2）申請人是不是第一個使用這個商標是無關緊要的

（3）商標被認為與商品有關，不是抽象的：消費者是否可以由商標猜想到商品並不是一個試驗。更明確地說，問題在於是否那些知道商品為何的人會了解這些文字所傳達與商品有關。

（六）不具識別性的商標有沒有註冊的可能性？

1.單純描述性的名稱如果已取得識別性是有可能註冊在主要註冊簿（如果商標包含其他具識別性之部分，描述性的事項或許可以被聲明不專用）

2.通用名稱不可以註冊（除非該商標包含其他具識別性之部分，而該通用名稱被放棄專用）

3.單純描述性的商標如果可以被證明使用在商品上時已具有識別性的話，或許可以被註冊在主要註冊簿。亦即該商標對消費者而言，消費者已將該商標商品與特定產製者產生聯想

（七）三種形式的證據可以被用來證明商標已取得識別性：

1.申請人宣稱已取得一個或多個相同商標註冊在主要註冊簿上，而該等已獲准註冊商標指定使用之商品與現在申請中的商標所指定的商品相同或有關；

2.在申請人宣稱商標已取得識別性之前5年，申請人在商業上已有大量獨家經營且持續使用之事實；對大部分的姓氏而言，申請人陳述已使用5年即足以證明取得識別性。

3.事實上的證據資料。

（八）放棄專用：

如果一個商標包含可以註冊的部分及不可註冊之描述性事項或通用名稱，描述性事項或通用名稱可以被聲明不專用。

1.申請人聲明商標之部分不專用係表示申請人聲稱對該商標整體擁有權利，但不包括被放棄專用的部分。

2.全部的商標也可能被聲明不專用。一個商標若由一個字及一個圖所組成，如果圖形是可以被註冊的，則整個措辭、用語都可以聲明不專用。

3.申請人可能主動將商標中被認為是可以被註冊的部分聲明不專用，而沒有去考慮該部分是否不能註冊。因此，如果申請人主動聲明商標之任何部分不專用，美國專利商標局將會接受其聲明，即使美國專利商標局並不要求該部分必須聲明不專用。

4.如果在註冊之後，原本被聲明不專用的部分變成有識別性了？放棄專用的部分將不會縮減申請人與該名稱有關的權利。

二、地理名稱的審查

美國專利商標局關於地理名稱的描述，錯誤的描述及欺騙性描述等拒絕註冊事由的審查。

（一）法律依據：

「如果一個商標可以使申請人之商品與他人之商品相區別，不問其性質如何，除非使用於申請人之商品主要係作地理上的說明者，不得拒絕其註冊於主要註冊簿，但第四條規定可註冊之原產地標示不在此限」；「商標如果可以使申請人之商品與他人之商品相區別，除非使用於申請人之商品主要為欺瞞性的地理說明，不問其性質如何，不得拒絕其註冊於主要註冊簿」。

（二）檢驗是否為地理性的描述：

1.商標的主要意義是一個普遍認知的地理位置；

2.商品或服務係源自商標中被確認的地區；

3.消費者有可能會相信商品或服務源自商標中被確認的地區（商品/產地之間的聯想）；

（三）如何檢驗地理上欺騙性的錯誤描述（ §2（e）（3））：

1.商標的主要意義是一個普遍認知的地理位置；

2.商品或服務非源自於商標中所確認之地區；

3.消費者有可能會相信商品或服務源自商標中被確認的地區；並且

4.這個不實的陳述對於消費者決定購買這個商品或使用這個服務是一個重要的、具關鍵性的因素。

（四）一個商標主要具地理上意義，必須它被確認是一個真實且重要的地理位置，並且不是偏僻的。例如國家、郡、城市、州、大洲，被定義為地區或行政區域及被認知的縮寫字或暱稱。假設一個商標有很多意義，它最主要的意義必須是地理上的意義。Primary Significance（主要的意義）,例如TRAMP使用在風車上（產品是在TRAMP 製造，TRAMP位在美國奧勒岡州，人口208人）。SUNBELT使用在葡萄酒（葡萄酒是在美國西維吉尼亞州裝瓶）。

（五）Originate（來自、產生）

1.商品來自某個地方，表示該商品是在那個地方製造或生產；

2.服務源自某個地方，表示該服務在那個地方被完成，至少有部份是。這二個先決要件在二個條款的檢驗是一樣的。唯一的不同只是在於商品或服務是或不是來自商標所指稱的地方。如果申請人的商品或服務是否源自商標所指稱之地方，在紀錄中並不是很明確，商標的註冊依照這二個條款的規定會被拒絕。

（六）檢驗商品與地點的關連性

1.商品與地點之間或服務與地點之間的關連性，必須是大眾有可能認為商品或服務確實來自該地點。

2.以地理上的描述作為拒絕註冊的理由時，該檢驗的要素是可以被推定的。但是以錯誤的地理描述來拒絕註冊時，則必須有證據證明之。

3.§2（e）（3）有一個額外的要件，商標中被當作商品或服務來源的不實陳述，除了必須是合理可信之外，也必須是對於消費者決定是否購買該商品或服務的重要因素。

（七）地理的描述與錯誤的地理描述間的異同

1.地理的描述：

（1）商標的主要意義是一個大家普遍知道的地理位置

（2）商品或服務源自商標中被確認的地點

（3）消費者有可能會相信商品或服務來自該商標中被確認的地點

2.錯誤的地理描述：

（1）商標的主要意義是一個大家普遍知道的地理位置

（2）商品或服務不是源自商標中被確認的地點

（3）消費者有可能會相信商品或服務來自該商標中被確認的地點，並且

（4）這個不實陳述對購買這個商品或使用這項服務的消費者而言是一個重要的決定因素

（八）地理名稱的任意使用（Arbitrary Use of Geographic Terms）

有些地理上的地點或所在地並沒有重要的商業活動，使用它作為商標不太可能使消費者相信商品或服務來自以上所指稱的地方。例如，ANTARTICA使用在香蕉上，而這些香蕉是產自ANTARTICA以外的地方，ANTARTICA是不會被拒絕註冊的。

因為消費者不會相信這樣的產品確實會來自ANTARTICA，因此也不會產生商品與地點之間的聯想。

（九）地理名稱的一般使用（Generic Use of Geographic Terms）

有些地理名稱使用在特別的商品或服務時或許只是單純的描述或是通用名稱，應該當作是描述性的文字，依照§2（e）（1）拒絕其註冊，而不是被當作是地理上的描述或是錯誤的地理描述，依照§2（e）（2）或§2（e）（3）來拒絕其註冊。例如，「CHINESE」使用在餐廳，「SWISS」使用在乳酪，「FRENCH」使用在門。

（十）組合而成的商標

1.主要是地理上的描述或錯誤的地理描述，加上描述性的名稱或通用名稱所組成的商標將會被拒絕註冊。例如，以「DETROIT AUTOMOBILES」作為商標使用在汽車上會被以地理上的描述為由被拒絕註冊。（DETROIT在這類產品上主要是一種地理性的描述）。這個案例所持不得拒絕註冊的事由是地理上的描述而非單純描述性的文字。本質上，在這種組合式的商標類型，以地理因素拒絕其註冊會比以單純描述性為拒絕事由更好。

2.地理的描述性名稱加上獨創的、有創意的、任意性的、暗示性的名稱或姓氏所組成的商標是可以註冊的。例如，「SUNSHINE DETROIT」使用在汽車上是不會被拒絕註冊的。DETROIT在這類產品上主要是一種地理性的描述，SUNSHINE這個名稱在這類產品上則是任意性的。（DETROIT可能會聲明不專用）

（十一）放棄專用

1.放棄專用本質上是申請人對其組合式商標的部分，不主張其專用的權利。當申請人商標的部分（而非全部）是單純描述性的、欺騙的錯誤描述、主要是地理上的描述或通用名稱時，該部分會被要求放棄專用。

2.申請人既然不能對放棄專用的部分主張權利，其他人基本上是可以在他們的商標使用這個部分，只要這個商標整體的商業印象有充分的區別足以來防止混淆即可。

（十二）取得識別性-§2（f）

取得識別性是指，申請人聲稱（並且有證據支持他的主張）他的商標在市場上已經被認知且當作是一個商標。儘管申請人的商標是單純的描述、欺騙的錯誤描述、主要是地理上的描述或單純的姓氏。

1.聲明取得識別性必須由申請人來證明，這個要註冊的標的會被相關消費者理解為是一個商標。

2.申請人可以用下列3種方式之ㄧ來顯示已經依照2（f）的規定取得識別性：

（1）藉由主張已經在市場上獨占且持續使用該標章達5年之事實；

（2）藉由證據的提出，例如廣告、有公信力的市場調查或大量銷售等；

（3）藉由聲明擁有相同的商標使用在相關聯的商品或服務已被准許註冊在主要註冊簿上。

3.聲明地理名稱取得識別性必須有明顯的證據。

4.地理上欺騙性的錯誤描述加上獨創的、有創意的、任意性的、暗示性的、描述性的、通用名稱或姓氏所組成的商標會被拒絕註冊。例如「DETROIT AUTOMOBILES」及「SUNSHINE DETROIT」：如果DETROIT是地理上欺騙性的錯誤描述，這個組合式的商標將被拒絕註冊。值得討論的是，可否藉由聲明放棄DETROIT一字而獲准註冊？

（十三）二個地理名稱結合而成的商標

1.當二個地理名稱被結合在相同的商標之中，假如消費者相信商品係源自這二個地方或服務係在這二個地方提供，這個組合而成的商標所具有的主要意義仍會被認為是地理性的。例如，「CUBA L.A.」被認為是對於音樂錄製及現場音樂表演的地理上欺騙性的錯誤描述（事實上非源自CUBA 或是L.A.）而不准註冊。委員會發現消費者把這個組合的商標了解為「CUBA」、「L.A.」這兩個地方而不是一個虛構的叫做「CUBA L.A.」的地方。另「LONDON＆EDINBURGH」被拒絕註冊是因為它被認為是與保險業及股票承受業服務有關的的地理名稱的描述，因為這些服務是源自或在倫敦及愛丁堡的城市被提供。

2.重複的地理名稱並不會改變其具有的地理上的意義。例如，「LONDON LONDON」如果使用在一個與倫敦沒有關係的服裝業上會被認為是欺詐的。

（十四）有至少二個地方使用相同的地名

事實顯示有一個以上的地點均叫做商標上所指稱的地名，並不必然會降低該名稱具有在地理上的意義。例如，「DURANGO」使用在非產自墨西哥DURANGO這個地方的煙草製品，會被認為主要是地理上欺騙的錯誤性描述。記錄中的證據資料顯示，菸草是墨西哥DURANGO這個地方生產並且銷售的作物，即使有超過一個以上的地方均叫做DURANGO。又例如「CAMBRIDGE DIGITAL」設計圖使用在電腦系統及其零組件被認為主要是地理上的描述，即使有超過一個以上的CAMBRIDGE，因為申請人從事商業的地方在美國麻薩諸塞州的CAMBRIDGE。

（十五）姓氏的意義

一個名稱的地理意義不一定是它主要的意義，如果這個名稱還有姓氏的意義。例如，「HAMILTON」會被認為是單純的姓氏而拒絕其註冊，即使該字有其他地理上的意義。另「FAIRBANKS」不被認為指單純的姓氏，因為這個商標具有的地理上意義較其姓氏的意義更佔優勢。

（十六）地理上的設計圖樣（地圖）

地圖或一個地理區域的外形輪廓，如果有可能被理解或認知就是該地理位置，會被認為與該地點實際上被稱呼的名稱相當。例如，加拿大的地圖被認為等同於「加拿大」這個字。但是如果這個地圖的描寫是想像的，或與商標其他部分結合成一個整體，這個地圖並不會被認為主要是地理上的描述。

（十七）地理性的欺騙

1.法律依據：

「如果商標可使申請人之商品與他人之商品相區別之商標，除有下列情形外，不問其性質如何，不得拒絕其註冊於主要註冊簿：

(a) 含有不道德的、欺騙的或毀謗性的文字或圖形，或由不道德的、欺騙的或毀謗性的文字或圖形所構成；含有詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形，或由詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形所構成；或含使用於葡萄酒或烈酒但非表彰其真實產地之地理標示，且申請人係於世界貿易組織(WTO)協定(見烏拉圭回合協定第2條第(9)項條款對「WTO協定」之定義)於美國生效日滿一年(含當日)以後首次將該地理標示使用於葡萄酒或烈酒，或由此等地理標示所構成。」

2.地理上的欺騙與地理的不實描述，在檢驗過程是相同的：

（1）商標的主要意義是一個被普遍認知的地理位置；

（2）商品或服務非源自商標中所指稱的地方；

（3）消費者有可能相信商品或服務係源自商標中所指稱的地方；並且

（4）這個不實陳述對於消費者決定購買商品或使用服務是一個重要的因素。

3.葡萄酒或烈酒的地理標示

一個包含葡萄酒或烈酒地理標示的商標，如果（1）消費者相信該葡萄酒或烈酒係產自相關的地理位置；並且（2）該地理位置所產的烈酒或葡萄酒所具有的品質、名聲或特性明顯影響了消費者購買該產品的決定。

4.檢驗葡萄酒或烈酒的地理標示，其檢驗要素與上述檢驗地理上的錯誤描述及地理上的欺騙相同。

三、非傳統商標的審查

（一）一個標誌有沒有作為商標的能力有3個先決問題：

1.是否與商品或服務有關？

要成為一個適格得註冊為商標的情況，必須該標誌被當作商標使用在特定的商品及服務上，就如同其他的商標一樣。在這個非傳統商標與申請人指定的商品或服務之間必須有一個直接的關連。

2.是否具有區別的能力（被作為商標使用並不具功能性）？

如果一個商標由於它固有的本質或一直以來使用的方式，使它無法如同商標有確認及區別申請人商品的功能，這個商標將會被拒絕註冊。作為一個審查官，必須藉由審閱全部的證據（例如促銷的資料、宣誓書、民眾意見的調查）來決定這個被討論的標的是否有被當作商標在使用；此處舉證的責任在申請人。而決定是否具有功能性，可檢視以下因素：是否有實用專利？是否就其實用的優點予以廣告？是否有其他替代的設計？是否有其他簡單或更便宜的製造方法？

3.混淆誤認之虞？ 

（二）非傳統商標的類型

1.顏色商標：只由顏色所構成，沒有其他文字或設計被聲明。圖樣所顯示的顏色就是當它被用在商品或服務上的顏色。商標的描述是敘述被聲明的顏色及這一個或這些顏色如何被使用在商品或服務上。

2.全息圖：一個包含全息圖的商標，申請人必須保證該全息圖不會出現二個以上的不同畫面。否則，該申請案會因為一個申請案只能有一個商標圖樣的理由而被拒絕註冊。

3.動畫商標：申請人可以聲明「動作」作為其商標的特色。申請一個包含動作的商標，其方式與申請一般商標的方式類似。申請人可以檢送一個圖樣是描繪在這個動作中的一個點。或者申請人也可以檢附一個四方型的圖樣，包含5個靜止的畫面來表現這個動作多個不同的點，每個都可以用來表現出這個商標給人最好的商業印象。商標的描述必須描述出這個動作的形式。

4.商品包裝：商品的形狀、商品包裝容器的外觀。3D的物件被使用在與服務有關。例如，一個建築物的設計，建築物的室內設計、制服或車輛被使用在服務的提供。

5.位置商標（Position Marks）：一個普通樣式的標籤是不可能被當作商標使用。除非它對消費者創造了單獨的商業印象並且取得了識別性。

6.聲音商標：聲音商標透過聲音而非視覺的方式確認及分辨商品或服務。聲音商標包括（1）一連串的音調或音樂的音符，可以搭配文字，也可以不搭配文字，並且（2）用文字描述商標的聲音。

7.氣味商標：氣味或香氣使用在商品或服務上如果不具功能性，該氣味或香氣或許可以獲准註冊成為商標。氣味商標的樣本通常就是有該氣味的商品本身。氣味商標本身並沒有圖樣。

8.味道商標：橘子口味用在人類使用的抗抑鬱藥片或藥錠上可以註冊嗎？TTAB確認這個商標被拒絕註冊是因為（1）具有功能性，並且（2）缺乏作為商標所應有的功能，但不排除味道商標永遠不具有作為商標的功能。

四、營業包裝（Trade dress）

判斷由商品的設計、商品的包裝或顏色構成的營業包裝是否因為具有功能性而被拒絕註冊。

（一）法規依據：

以功能性為核駁事由規定在美國商標法Section2（e）（5）「商標如果可以使申請人之商品與他人之商品相區別，除非整個商標看起來具有功能性，不問其性質如何，不得拒絕其註冊於主要註冊簿。」

（二）政策上的理由：

確保實用產品的特色係透過實用專利在有限的專用期間內受保護，而不是透過商標註冊可能無期限的保護。

（三）由商品的設計所構成的商標是指商標由商品的設計、結構或特徵所構成。在這些案例中，這些商標是商品本身的全部或其中的一部分。例如音響的揚聲機、釣魚用魚餌、烤肉用的烤架。

（四）由商品包裝構成的商標關係到使用在與商品有關的容器、包裝、包裝材料或箱子。例如香水瓶、飲料容器、蚌殼形狀的錄影帶架。審查商品的設計或包裝時，有二點必須考慮：

1.這個商標整體是否具有功能性？如果具有功能性則不會獲准註冊。

2.如果不具功能性，則該商品的設計是否已取得識別性？而該產品包裝是否具有先天的識別性？

（五）決定是否具有功能性時，可考量四個因素：

1.一個實用專利的存在顯露出這個設計具有實用性的優點。

2.廣告資料：以該設計具有較優的品質（專利特色）為廣告招徠顧客，可作為具有功能性的有利證據。而含糊、自私或誇大的廣告則不可當作具功能性的證據。查對同業的出版品及電腦資料庫之資料，確認是否有第三人已經寫過這個商品的特色。

3.其他替代的設計：如果該設計是否具有功能性並不是非常清楚，則有無其他替代設計可以達到相同功能的證據，對於決定該設計是否具有功能性是有幫助的。換言之，有其他可替代的設計也可當作不具功能性的證據。

4.該特色係源自一個較簡單且更便宜的製造方法：如果這個設計事實上導致了相對上更簡單或更便宜的產製過程，可以作為具有功能性的證據。而事實上該商品的製造如果是更困難或更昂貴的，並不當然意味著該商品不具功能性。

（六）如果證據顯示該商品的特色具有功能性是考慮到：實用專利（因素１）；以實用特色為廣告招徠顧客（因素２）；或可以導致更便宜的成本或更簡單的製造過程（因素４），便不需要再去考慮是否有其他的替代設計（因素３）或競爭上所需要－依照§2（e）（5）規定拒絕其註冊。

（七）商品本身的設計不可能具有先天的識別性，只有在證明取得第二層意義的識別性始可獲准註冊。因此，產品設計如果未被證明已取得後天識別性，一律以不具識別性拒絕其註冊。而產品包裝則必須先決定是否具有先天識別性，所考慮的是商標使用的背景以及給予消費者的商業印象。如果不具識別性則先行核駁，待舉證已取得後天識別性後再准予註冊。

（八）識別性：在營業包裝的申請案，識別性及功能性是二個獨立的問題。即使被判定不具功能性，除非該結構具有識別性，否則仍不准予註冊。在 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers,529 U.S.205這個案件，美國最高法院認定商品的設計及商品的包裝在分析識別性的目的上是不同的。產品設計或顏色不可能具有先天識別性，但可以取得後天的識別性。而產品包裝則可能具有先天的識別性。

（九）證明商標已取得識別性的責任在申請人。申請人可以出示任何適當的證據來證明商標已取得識別性。而證明已取得識別性的證據，其需要的數量或特性則依照個案的情況，特別是該欲尋求註冊的商標的本質而定。

（十）有四個步驟可用以判斷商品包裝是否具有先天識別性：

1.是否為普遍習見之形狀或設計；

2.該形狀或設計在該特定產品領域內是否屬獨特或罕見；

3.是否僅就該類產品消費者視之為商品的外觀，或通用之裝飾，或周知形狀，或設計改良；

4.能否於所結合之文字之外，個別產生商業上的印象。

（十一）顏色商標：

顏色商標是指單獨由一種或兩種以上顏色使用於特定物體上的商標。若商標的使用與商品有關，該顏色可能被使用在整個商品的表面，已可使用於商品的部分，或可使用在商品包裝的整體或部分。例如，一個顏色商標可以是由紫色所構成使用在碗，或粉紅色使用在鏟子的把手上，或者以藍色為底色並有一個粉紅色的圓圈使用在全部或部分的產品包裝。同樣的，服務標章也可以由顏色使用於全部或部分與所提供服務有關的廣告或相關物件上。

五、其他拒絕註冊事由

（一）法規依據：

「得藉之使申請人之商品與他人之商品相區別之商標，除有下列情形外，不問其性質如何，不得拒絕其註冊於主要註冊簿… 含有不道德的、欺騙的或毀謗性的文字或圖形，或由不道德的、欺騙的或毀謗性的文字或圖形所構成；含有詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形，或由詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽之文字或圖形所構成」。

（二）不道德（Immoral）或誹謗性的（Scandalous），是指任何衝擊禮儀觀念，牴觸善惡觀念或道德情感或引致犯罪的事情。例如冒犯宗教上或政治上的信仰；並且商標指出身體的部分或功能，或者與性的活動有關。在美國審查實務，當審查律師要基於不道德或誹謗性的事由拒絕商標註冊時，通常會先與他們的指導者商量。

（三）欺騙性的（Deceptiveness）：如果ㄧ個商標不實描述討論中的商品或服務；消費者將會相信這個不實陳述；並且消費者購買這個商品的決定實質上是受到該不實陳述的影響，這樣的商標便是一個欺騙性的商標。商標不實描述了申請人的商品或服務，關於實質的內容，例如使用絲（SILK）、皮革（LEATHER）、棉（COTTON）等文字，但商品的全部或大部分並不是由前揭材質所製成。其它重要特徵，例如使用立體聲的（STEREO）及數位的（DIGITAL）等字，但該商品並未利用前揭的技術。

（四）貶低、輕蔑（Disparagement）：商標若詆毀、輕蔑現仍在世或已故之個人或詆毀、輕蔑制度、信仰、國家象徵或使人對之有不實聯想或損其名譽者，法律將限制其註冊。

（五）請求撤銷貶低、輕蔑的商標並沒有時間的限制，雖然很多撤銷必須在商標註冊後5年內提起（15U.S.C.§1064（1）），但是某些註冊，包括欺騙取得或暴力取得的商標（§1062（a））可以在任何時候被提起。

（六） 地方法院拒絕申請人請求撤銷的申請，其理由：

1.明顯的延誤

地方法院認為明顯的延誤：商標是個別在1967，1974，1978及1990年註冊，但是請求撤銷的申請卻在1992年才提起。

2.公告

地方法院發現請求人不僅被推定知道註冊存在，美國專利商標局當然會將該商標公告供民眾審查、異議，之後也會公告該商標已獲准註冊，他們事實上也知道商標的存在。這些申請人提到，他們已經知道這註冊很多年了。

3.損害

地方法院發現註冊人會因為該遲延提起撤銷的請求而受損害，因為他們已經大量投資使用這個商標超過時間。

但巡迴審判法庭發現：地方法院認定怠於行使權利的期間自1967年開始。然而在那時，其中一個請求者只有一歲，未達法定年齡。因此地方法院應該分別考慮請求人特殊的遲延原因。巡迴審判法庭因此將這個案件發回地方法院重新審查，以便地方法院可以就影響這個年輕的申請人延遲提出撤銷申請的原因加以考量。

（七）對於關聯性的錯誤暗示：如果一個商標與某個人名完全相同或非常接近；消費者知道這個商標所指的就是這個人；而這個人與這個商標有關的活動並沒有關聯性；並且這個人的名譽、聲望是如此的好，以致於消費者會推測商標與這個人之間的關連性是存在的話，這個商標將會產生一個錯誤的暗示。

（八）依照15U.S.C.§1052（b）規定，美國專利商標局必須拒絕含有美國或其任一州、自治區或其它國家之國旗、徽章或標誌或與之相仿之國旗、徽章或標誌，或由美國或其任一州、自治區或其它國家之國旗、徽章或標誌或與之相仿之國旗、徽章或標誌所構成之商標註冊。這個規定是符合巴黎公約要求的義務。此外，由國旗、軍用外套或者表示階級、團體成員身分等用的佩章、衣飾等所構成的商標也可能導致錯誤的聯想。因此在某些案例中，不僅依照§1052（b）規定，而且也依照§1052（a）規定拒絕其註冊。

六、指示地理來源：證明標章及團體商標

在美國對於地理標示有幾個保護的方式可供選擇：

（一）商標－在某種情況下適用。

地理的名稱在符合以下條件時，可當作商標註冊：非通用名稱；在商業上大量、廣泛的使用在特定的商品或服務上（已取得識別性）；並且/或者是一個偏遠的地方，消費者不認識或是不相信那個地方會生產這樣的商品。

（二）證明標章－使用者必須符合證明標章權人設定的標準條件。

證明標章是商標的一種型態，可以用來證明地理來源（地理位置的名稱可以註冊而不需要取得識別性，不像商標的註冊，或團體商標－必須顯示已取得識別性）。

（三）團體商標－必須是該團體的會員才可以使用。

團體商標係指出團體中的會員所提供商品或服務的商業來源，而不是源自一個當事人。在美國，地理名稱在未取得識別性時，是不可以核准其註冊為團體商標，但其他的地理標示是可以的。

七、商標國際註冊馬德里制度

（一）、馬德里制度之成立

商標國際註冊之馬德里制度（The Madrid System）主要是由馬德里協定（The Madrid Agreement）及馬德里議定書（The Madrid Protocol）所組成，由位於瑞士日內瓦的世界智慧財產組織國際局（WIPO International Bureau）所掌管，至西元2007年為止，已有80個會員國。

馬德里協定（The Madrid Agreement）係西元1891年4月14日於西班牙馬德里簽訂，西元1979年10月2日最後修訂於瑞典斯德哥爾摩，主要目的在協助締約國間建立國際註冊體系，簡化商標註冊申請之程序，其以自己的國家註冊商標為基礎案，於2個月內指定其他締約國之申請，並以自己的國家之註冊日為國際註冊日，註冊保護期間為20年。於註冊5年內，該國際註冊具有從屬性，自己的國家商標註冊若有撤銷或無效之事由，則國際註冊隨之消滅。

馬德里議定書（The Madrid Protocol）係於西元1989年6月27日西班牙馬德簽訂，並於西元1995年12月1日正式生效，只要在自己的國家提出有效之商標申請案，該申請案即可為國際註冊之基礎，其保護時間為10年。

（二）、馬德里協定（The Madrid Agreement）與馬德里議定書（The Madrid Protocol）之區別，可分成下列幾點說明：

1、國家基礎不同
馬德里協定（The Madrid Agreement）之商標必須是在原屬國已註冊之商標，或亦經初步審定之商標，方可提出國際申請註冊；馬德里議定書（The Madrid Protocol）之商標，則是不論在原屬國已註冊之商標，或已受理但尚未經初步審定之商標皆可申請國際註冊。

2、工作語言不同
馬德里協定（The Madrid Agreement）所使用之工作語言僅為法語，而馬德里議定書（The Madrid Protocol）所使用之工作語言可為法語、英語或西班牙語。

3、所須費用不同
依馬德里協定（The Madrid Agreement），只需繳交統一之規費即可，而馬德里議定書（The Madrid Protocol）之申請，除需繳交前者統一之規費外，還須依各國規定繳交單獨規費。

4、審查期間
馬德里協定（The Madrid Agreement）審查期限為12個月，而馬德里議定書（The Madrid Protocol）之審查期限為12個月至18個月皆可。

5、國家基礎註冊與商標國際註冊關係之不同
馬德里協定（The Madrid Agreement）自國際註冊之日起5年內，如果該商標在原屬國國內註冊以全部或部分被撤銷，則無論該國際註冊已轉讓與否，同時被撤銷；馬德里議定書（The Madrid Protocol）則是自國際註冊之日起5年內，如果該商標在原屬國國內註冊已全部或部分被撤銷，商標所有權人可自該商標被撤銷之日起3個月內，向所指定之議定書成員國商標主管機關提出申請，並按各成員國之規定繳交一定之費用，即可將該商標之國際註冊轉換為在該國之國家註冊。

（三）、馬德里制度之優點

1、經過註冊的商標，或申請登記註冊之商標,只需以一種語言提出一次申請,並繳付一次費用即可，不需在各締約國,以不同的語言分開多次繳納不同幣別之費用。 此外，申請人不需要等待各個締約國不同的冗長審查期間，如果在一個締約國中，在合理期間內未收到核駁通知，則該商標在各締約國間則受到保護。

2、另一個重要的好處就是註冊後如需變更商標權人名稱或地址,只需可透過一個簡單的程序步驟於世界智慧財產組織國際局（WIPO International Bureau）登記1次即可。

3、國際註冊之標準審查較寬鬆，並不需要審查是否符合形式要求,或商品、服務的分類，亦不需公告商標。 
（四）、馬德里制度下之國際商標申請

1、一項國際申請必須透過締約國本國提交給國際局總部（International Bureau through the Office of origin）。若由申請人直接遞交給國際局將不被接受，而會被退回給寄件人。 

2、國際申請必須包含商標圖樣，並依照國際商品和服務分類(尼斯分類)所指定保護的商品和服務。 

3、一項國際申請必須指定該商標於哪些締約國中予以保護。如果申請人是馬德里協定（The Madrid Agreement）的締約國,而非馬德里議定書（The Madrid Protocol）的締約國，則所指定之國際商標註冊國也必須是馬德里協定（The Madrid Agreement）之締約國；如果申請人是馬德里議定書（The Madrid Protocol）的締約國,非馬德里協定（The Madrid Agreement）的締約國，則所指定之國際商標註冊國也必須是馬德里議定書（The Madrid Protocol）之締約國，美國即屬於此類；如果申請人同時是馬德里議定書（The Madrid Protocol）的及馬德里協定（The Madrid Agreement）的締約國，則任何其他締約成員皆可指定。 
依據WIPO西元2006年年報資料，國際商標註冊之申請案件自西元1996年18,675件，逐年成長至西元2006年36,471件，屆至去年為止，年成長率為8.6%，足見馬德里制度下之國際商標申請有逐年增加的趨勢。
[image: image1.emf]
表1：馬德里制度國際商標註冊之申請案件數及其成長率。

（五）、USPTO有關國際商標註冊申請

USPTO設立了一個獨立分開的馬德里處理單位（Madrid Processing Unit）來審查國際商標註冊之申請，如果相關條件均符合規定，國際商標註冊之申請將經由其遞交至世界智慧財產組織國際局（WIPO International Bureau）。其他締約國成員指定美國為國際商標註冊國（Requests for Extension of Protection, Madrid REP’s），該項申請均由USPTO交由審查官審核，其審核標準與一般申請案相同。
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表2、USPTO國際商標註冊申請流程之範例
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表3、申請國際註冊遞交國際局之表格範例

USPTO於西元2004會計年度（西元2003年11月2日）正式加入馬德里議定書（The Madrid Protocol）。西元2005會計年度，USPTO電子化申請制度正式上路。屆至去年為止，美國在被指定的締約國中排行第4名，僅次於中國大陸、蘇聯及瑞士。

	會計年度
	電子申請案核准遞送至IB(件數)
	紙本申請案核准遞送至IB(件數)
	其他締約國成員指定美國為國際商標註冊國(件數)

	2004
	　
	1,298
	4,700

	2005
	2,297
	1,234
	10,106

	2006
	3,031
	1,112
	12,707


表4、美國加入馬德里議定書被指定成為國際註冊指定國之歷年件數。

[image: image4.wmf]
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、美國被指定成為國際註冊指定國歷年件數統計圖。

USPTO所有的商標審查律師皆被訓練為同時亦能夠審查其他締約國成員指定商標權在美國（Requests for Extension of Protection to the U.S., Madrid REP）之申請案件，二者之審查程序與基準皆大同小異，僅少數例外適用於其他締約國成員指定商標權在美國（Requests for Extension of Protection to the U.S., Madrid REP）之申請案件，例如：指定商品或服務之分類掌控於世界智慧財產組織國際局（WIPO International Bureau），不得變更、增加指定商品或服務之分類或跨類；相關費用操控於IB及USPTO之間，審查律師並不負責相關費用之審核。此外，若國際註冊被撤銷，其他締約國成員指定商標權在美國（Requests for Extension of Protection to the U.S., Madrid REP）之申請案亦會被駁回，若已註冊，則該註冊將自動被撤銷。

八、執行商標保護的重要性

（一）對開發中的經濟體來說，有些論點認為智慧財產被剽竊不應該被視為一件重要的事，所持理由是因為這些開發中國家缺乏資源；只有對先進國家的大公司有利益；剽竊及仿冒行為往往提供了工作機會；失業、犯罪、貧窮、生病的比例很高；哲理及文化所反對的理由是認為資訊應該是免費，並且模仿是諂媚的一種方式。

（二）但是從另外的觀點來看，智慧財產的保護對經濟上及社會上是有益的：

1.可以吸引國外的投資。智慧財產的擁有者不會在財產不受保護的地方做生意。技術的轉移也需要受保護；

2.鼓勵地方工業的發展；

3.促使法規通過。

（三）侵害智慧財產權不僅影響經濟，對大眾的健康及安全也造成影響：

1.仿冒品的品質不好

2.爆炸的手機電池

3.嬰兒奶粉沒有營養價值

4.有害的假酒

5.贗造的軍用直昇機零組件

九、美國有關混淆誤認之審查經典

（一）、美國商標法有關混淆誤認之規定

商標法第2條（d）規定，含註冊於美國專利商標局之標章或他人在美國境內已使用在先且未拋棄使用權之標章或商號相近似之標章，或由之所構成，而如使用於申請人之商品有造成混淆或誤認或欺罔消費者之虞，不得註冊。

當商標有混淆誤認之情形而適用商標法第2條（d）規定時，審查律師會仔細思考下列3點：

1、商標圖樣是否近似。

2、所指定的商品或服務是否類似。

3、各自創造的商業印象（commercial impression）是否近似。

（二）、有關混淆誤認美國實務上的作法

1、首先，審查律師會檢索現有的註冊案及申請在前之申請案。

2、僅需檢索USPTO的資料庫。

3、針對已註冊的商標檢索，未註冊商標並不列入考慮中。

審查律師若發現有致混淆誤認之情形者，得拒絕申請案之註冊。

判斷二商標是否相同或近似，可由商標圖樣之讀音、外觀、意義來判斷：

1、讀音

每一個商標圖樣沒有一定的讀法，其讀音固有些微差異，惟並不能避免混淆誤認，例如：「SEYCOS」與「SEIKO」、「ENTELEC」與「INTELECT」、「HIGH AND DRY」與「HI-N-DRI」、「FRESH’N」與「FRESHEN」、「KNIFE」與「NYPHE」、「TENNIS ANYONE」與「10SEN1」。

2、外觀

（1）商標圖樣的外觀儘管附加、刪除或替換些許文字或圖樣設計，若整體外觀予人寓目印象近似，則二者仍會造成混淆誤認，例如：「GARAFOLA」與「GARUFOLE」、「COMMCASH」與「COMMUNICASH」、「TRUCOLL」與「TURCOLL」、「THE APOGEE CO.」與「APOGEE」、「RICHARD PETTY’S ACCUTUNE」與「ACCUTUNE」。

（2）若二商標圖樣是由相同的措辭所組成，即使該措辭的排列方式不同，若二者的意義及商業印象（commercial impression）近似，則二者仍會造成混淆誤認，例如：「THE WINE SOCIETY OF AMERICA」與「AMERICAN WINE SOCIETY」、「RUST BUST」與「BUST RUST」、「TICKTOCK」與「TOCKTICK」。惟當措辭變換後而予人不同之商業印象（commercial impression）時，則不會造成混淆誤認，例如：「UP STANDING」與「STANDING UP」。

（3）、複合式商標圖樣

複合式商標圖樣儘管增、減或替換其中小部分文字或設計，仍有可能因商標圖樣整體外觀近似而致相關消費者有混淆誤認之餘，例如下面3個商標圖樣，雖然其中所搭配的文字或有增減，圖樣設計微異，然予人寓目印象皆為松鼠外觀之設計圖，仍有致相關消費者混淆誤認之餘，故屬近似之商標。

[image: image5.emf]   [image: image6.emf]
（4）商標是由純文字所組成，與由單獨同義之圖形所呈現，二者意義相同，故仍會造成混淆誤認，例如：[image: image7.emf]
（5）若商標圖樣是由文字與圖樣同時所組成，則審查律師將著重於商標圖樣中的文字，因為相關消費者傳統上提到商品或服務時都是文字而非圖樣。

3、意義

商標圖樣之意義或內涵相近，則有致相關消費者造成混淆誤認之虞，因為一般相關消費者對商標在腦海中所保留之印象是模糊的印象，而非將商標圖樣精確地刻印在腦海中，例如：「AQUACARE」與「WATERCARE」、「FUN CITY」與「FUN TOWN」、「SPRAYZON」與「SPRA-ON」、「RED SATAN」與「RED DEVIL」。

判斷商標是否會造成混淆誤認，除了二商標是否相同或近似之外，商品或服務是否類似亦是另一個必要條件。並非同類之商品或服務非相同才會類似，某一類之商品或服務亦有可能與他類之商品或服務類似，例如：芥末（mustard）與餐廳服務、家具修理服務與辦公室家具，即屬商品或服務上有極大的關連性。

審查律師若認為該新申請案之商品或服務與據以核駁商標相類似，有致相關消費者有混淆誤認之虞時,應提出相關的事證。例如：新聞或報章雜誌、網路搜尋引擎之訊息、廣告等有利的證據，顯示二者之商品或服務有相當的關連。

（三）、”du Pont”因素（The du Pont Factors）
USPTO的審查律師，有時也會利用美國法院著名的判例（In re DuPont de Nemours & Co. 476 F.2d 1357(C.C.P.A. 1973)）中，一系列的識別要素來判斷二商標是否會混淆誤認。所謂的「The du Pont Factors」亦即判斷商標混淆誤認之因素，視其商標在外觀、讀音、內涵（connatation）及商業印象（commercial impression）等各方面近似的程度。

十、著名商標有關混淆誤認之探討

（一）、1883巴黎公約有關著名商標之規定

依據巴黎公約第6條之2規定，各同盟國主管機關就所認定之著名標章，得於法律許可之前提下，對於與著名標章使用於同一或類似商品之商標，其重製、仿冒、翻譯等造成混淆誤認時，依職權或利害關係人之申請否准或撤銷商標之註冊。商標之主要部分構成前揭情事時，本規定亦適用之。
有關前揭商標撤銷之申請期限，至少應自註冊之日起五年。各同盟國得規定申請禁止使用之期限。若為惡意註冊或使用之商標，無期間之限制。
（二）、1994TRIPS有關著名商標之規定

依據TRIPS第16條之1規定，註冊商標之專用權人應享有專用權，以阻止他人在交易過程中，未經其同意，使用與其註冊商標相同或近似之圖樣於同一或類似之商品或服務，而有致混淆誤認之虞者。凡使用相同標識於相同商品或服務者， 推定有混淆之虞。
依據TRIPS第16條之2規定，巴黎公約第6條之2之規定準用於服務。 決定某一商標是否為著名商標， 會員應考慮該商標在相關公眾之知名度，包括因商標之促銷而在相關會員所取得之知名度。
巴黎公約第6條之2規定在不類似於他人註冊商標所指定使用之商品和服務準用之，但以該商標於不類似商品或服務之使用，有致相關公眾將該等商品或服務與商標專用權人產生聯想，且該商標專用權人之利益有因該使用而受侵害之虞者為限。

（三 ）、1999年WIPO有關著名商標之規定

判斷商標之註冊是否與著名商標產生衝突，依據WIPO聯合備忘錄之規定，可分為下列二項說明：

1、相同或近似於著名之商標，若使用、申請註冊或註冊於同一或類似之商品而有致混淆之虞者。

2、相同或近似於著名之商標，有下列情形之一者：

（1）商標的使用顯示其商品或服務與著名商標權人有所關聯，且有致著名商標權人利益所損失之虞。例如使第三人產生錯誤的印象，認為所生產的商品與服務是由著名商標權人所參與、授權或贊助，若第三人之產品屬次級品，則著名商標權人之利益可能受損。

（2）商標以不公平的方式使用，而有致減損或淡化著名商標識別性之虞。例如將其以不道德的方式使用有違誠信原則者。

（3）商標的使用屬不正當地利用著名商標的識別性者。例如相關消費者對商品或服務的來源不會有混淆誤認之虞，但使用人利用著名商標之信譽而有搭便車之嫌。

（四 ）美國法官對著名商標認定之考慮因素

1、商標識別性之程度。

2、商品或服務所使用的時間及範圍

3、商標廣告時間及範圍

4、商標使用交易地區及範圍

5、商品或服務之交易管道

6、商標在交易管道內被認可的程度

7、第三人使用相同或近似商標的情形

8、商標註冊與否

（五 ）美國相關案例討論

1、異議號數：91171124，異議人Google Inc.，被異議人Pivot Design,Inc.,指定使用於電腦搜尋軟體、程式編譯軟體相關商品或服務。

[image: image8.emf]
異議人Google Inc之商標「Google」著名事證：

（1）自西元1997年起開始使用電腦搜尋引擎軟體。

（2）僅僅西元2006年1年內，超過300萬人次使用該網頁。

（3）美國國庫收入於西元2002年因此提升超過4億美元，至西元2006年因此提升超過7.3億美元。

（4）依據「Reader’s Choice」調查指出，「Google」商標於西元2001年至2005年於世界領先性商標中排行第5名。

（5）在美國有2個線上字典將「Google」定義為「搜尋引擎的商標」。   

本案法官認定「Google」為著名商標，且被異議人Pivot Design,Inc.,之「Blogle」商標與「Google」近似，又指定使用於類似商品或服務，故本案異議成立，被異議人Pivot Design,Inc.,之「Blogle」商標於西元2007年4月20日被撤銷。

2、異議人Starbucks U.S. Brands, LLC，被異議人Ruben, Marshall, S,指定使用於咖啡及其零售店相關商品或服務。

[image: image9.emf] LESSBUCKS COFFEE
異議人Starbucks U.S. Brands, LLC之商標「STARBUCKS COFFEE」著名事證：

（1）西元2001年至2004年，銷售營業額高達100億美金元，行銷支出費用亦達1億5仟萬美元。

（2）在美國擁有5,000家分店，經其授權之分店遍佈全美國。

（3）每週有1仟1百萬消費者光臨STARBUCKS COFFEE。

（4）每週有35萬人次光臨STARBUCKS網頁，於西元2004年中，幾乎有過半數美國人到過STARBUCKS COFFEE。 

本案聯邦巡迴法院一再地陳述，在商業行為上競爭對手沒有任何藉口模仿或抄襲著名商標，因著名商標有很大的光環效應，商業行為上競爭對手應盡量避免有搭便車之嫌。本案因「STARBUCKS COFFEE」為著名商標，且申請人Ruben, Marshall, S,之「LESSBUCKS COFFEE」商標與「STARBUCKS COFFEE」近似，又指定使用於類似咖啡及其零售店相關商品或服務，故本案核駁其註冊之申請。

十一、商標審判及上訴委員會自動化之介紹

（一）、商標審判及上訴委員會電子化系統（Electronic System for Trademark Trials and Appeals，ESTTA ）

商標審判及上訴委員會查詢系統為一項內部的(internal)電子檔案系統，保持完善的辦公室檔案資料記錄，該檔案對USPTO員工及一般大眾開放，允許以電子化方式提出新訴訟案及其他紙本文件，透過商標審判及上訴委員會查詢系統，可以透過鍵入訴訟案號檢視TTAB訴訟案流程，其優點為降低因郵寄及訴訟案延遲的時間及成本，實務上同時亦排除紙本公文寄丟或錯誤投遞之情形。若相關當事人的地址有變更，該系統檔案將會自動更新。

（二）、商標審判及上訴委員會檔案公開閱覽（Public docket and file viewer，TTABVue）

向大眾公開商標審判及上訴委員會訴訟案的相關資訊電子檔，讓相關大眾能即時得知其所需得資訊，達到同步的效果，同時亦可減少公眾來電訊問訴訟案的進度或資訊，可節省相關人力成本。透過鍵入訴訟案號、當事人資料、商標申請案號、註冊號或審查律師的姓名等資料，即可搜查找到的欲檢視的資訊。
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	TTABVUE. Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System
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	Welcome TTABVUE, the Trademark Trial and Appeal Board Inquiry System. 

Using TTABVUE, you can view a TTAB proceeding file by entering the proceeding number, or search for proceedings by application number, registration number, mark, party, correspondent. 
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View TTAB Proceeding File:

Note: extensions of time to oppose may be found under the application serial number

Proceeding/Application number: 

8-digit Board proceeding or application number, digits only
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Find proceedings with the following criteria:

Enter applicable search terms below. Results will contain all specified terms. For example, if KALAKA is entered in the 'mark' field and 'Jones' is entered in the 'Party' field, the search results will include only proceedings in which the mark contains the word KALAKA and one of the parties contains the word 'Jones'. 

All these words anywhere in a record: 

Search proceeding number, application or registration number, parties, marks
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表6、商標審判及上訴委員會檔案公開閱覽查詢系統
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表7、ESTTA於2005會計年度及2006會計年度處理案件類型件數


	


[image: image29.emf]    表8、ESTTA/TTABIS於2006會計年度處理案件類型之天數。

（三）、利用電腦終端的方式遠距離工作或遠距離辦公（Telecommuting）

1. 遠距離工作（辦公）計畫的歷史過程與現況：

    利用電腦終端的方式遠距離工作或遠距離辦公的計畫源自1997年，剛開始僅有少數幾位審查律師參與該計畫，他們每週在家工作3天，2位審查律師共用1個辦公室。2001年施行旅館計畫（Hoteling）初期，少數幾位審查律師每週90%的時間在家工作，且維持在辦公室工作4個小時，該審查律師沒有個人專屬辦公室，但保留了5個辦公室供審查官預約使用，纇似旅館預約訂房的模式預約使用辦公室。

    目前300多位審查律師中，有超過半數以上參與該計畫，他們沒有自己專屬的辦公室，每週只需要進入辦公室一次，停留的時間沒有限制，可透過線上圖示介面訂位系統（On-line graphical interface reservation system）預訂辦公室。

2. 遠距離工作（辦公）計畫的優點：

（1）提高審查律師的生產力、降低待辦案件數量

在家工作審查律師節省了通勤時間，有更多的時間及精力可以花在工作上，他們辦理案件的數量相對較高，根據統計，在家工作審查官較在辦公室工作審查官生產力高約10%，而且他們的工作品質與顧客服務品質與在辦公室工作審查官大同小異，維持了高水準的顧客滿意度。審查官案件辦結率提升，無形中亦等於降低待辦案件數量的工作目標。

（2）工作時間更有彈性

所有的審查官都可以在每天的早上5點至晚上10點間連結商標局的電腦系統工作（其他時間為資料庫維護時間，審查官無法連結該系統），在家工作審查官因為節省了通勤時間，而能更有彈性的運用他們的時間，他們可以選擇在一天中工作效率高的時間工作，而不是將那些時間浪費在通勤車陣中。

（3）節省通勤成本、置裝費及午餐費用

參與遠距離工作（辦公）計畫在家工作的審查官，除了節省通勤時間及交通費用外，也節省了置裝費及在外用餐的費用。

（4）節省辦公室空間及相關租金費用

實施在該計畫之前，每一位審查律師都有自己的辦公室，USPTO每年需負擔龐大的租金以支應審查律師辦公空間的需求。實施該計畫的初期，每２個審查官共用１個辦公室，節省了一半的審查官辦公空間。實施旅館計畫後，更進一步節省了46,800平方英尺（約4,348平方公尺）的辦公空間，從而每年節省了150萬美元的租金。

（5）更加環保，珍惜地球

利用電腦終端的方式遠距離工作或遠距離辦公的計畫，可減少通勤時間的交通流量、節約能源，並降低行車所排放的二氧化碳對環境造成的空氣污染，降低溫室氣體對地球造成的傷害。

綜合上述種種優點，不論是從專利商標局的立場，亦或從審查律師的立場，甚至從整體保護人類地球生態環境的角度而言，均獲益良多。

十二、商標淡化的介紹

（一）美國對Famous Marks的保護有兩種，淡化及混淆誤認之虞。此處所涉及的商標是在美國使用或註冊的商標，不包括沒有在美國使用或註冊的well-known marks的保護。

（二）導致混淆誤認之虞的因素：商標、商品、貿易的管道、購買者、聲譽、實際上的混淆及商品的種類。

（三）商標的聲譽，有三個障礙

1.第一重：聲譽扮演一個優勢的角色。美國藍能法對具有競爭關係的商標間相似程度的容忍性，會隨著在先商標的聲譽高低而有相反的變化。當商標的聲譽增加，法案對於競爭商標間相似程度的容忍性便會降低。

2.第二重：如果商品完全相同，更可能有混淆誤認之虞。如果是商標完全相同，商品不須要是很接近的商品。

3.第三重：如果不能確定是否會造成混淆誤認之虞，則會支持註冊人的論點，認為有混淆誤認之虞。

（四）淡化理論之法源依據：

1995年聯邦商標淡化法案（FTDA），該法案在1996年生效，是第一個反淡化的成文法。不過在此之前，已經有一些州有反淡化法。

2006年商標淡化修正法案（TDRA）是立法機關對於「維多利亞的秘密」一案的回應。新的法律在2006年10月6日簽署，改變了1996年的FTDA。

（五）淡化有兩種類型：減弱（blurring）及玷污（tarnishment）

減弱（blurring）是指一個商標與著名商標因為近似產生的聯想會削弱這個著名商標的識別性。減弱（blurring）的因素：

· 二個商標之間近似的程度

· 著名商標所具有先天或後天識別性的程度

· 著名商標的所有人獨占使用該商標的範圍

· 著名商標被認識的程度

· 是否該商標的使用人意圖創造與著名商標的關連性

· 該商標與著名商標之間任何事實上的聯想

（六）當一個人看到新的商標會以為著名商標現在與一個新產品有關，或者會減弱與著名商標所有人之間的聯想。

（七）混淆誤認之虞會考慮相近似商標在使用上的數目及本質。越多近似的商標就越容易避免混淆。

（八）從FTDA的立法歷史中選出的案例：DUPONT（化學品）使用在鞋子；BUICK（車子）使用在阿斯匹靈；KODAK（照相機）使用在鋼琴。立法機關舉這些案例來作為可以淡化為由來起訴之。

（九）玷污（tarnishment）是指商標與著名商標間的近似會損害到著名商標的聲譽。被告未經允許的使用敗壞或降低該商標的正面聯想，因此污損了著名商標的識別性。例如CANDYLAND使用在兒童遊戲以及CANDYLAND.COM使用在色情網站。

（十）結論：淡化理論是一個保護著名商標的重要武器。但混淆誤認之虞非常有效，不應該被忽視。
肆、心得與建議

一、心得


本次赴美國專利商標局研習，首先要感謝負責本次研習的主辦審查律師Cynthia Henderson，其對課程精心的安排及對學員的各項叮嚀，使得各學員皆能馬上進入狀況。另本次商標研習，USPTO特地安排各國學員之交流活動，尤其在這次的導師制度（Patent and Trademark Office Society (PTOS) Mentor Program）中，有幸認識資深專利審查官Dr.Lin及商標審查律師Alice Tong，在課堂以外有充分的機會與時間，可以私下和USTPO之審查官盡情暢談溝通，互相交換彼此工作經驗及心得，其熱情的招待及協助，讓我們能在最短的時間內熟悉USPTO周邊環境，並使我們深深感受到在異鄉的溫暖，在此致上十二萬分的謝意。
二、利用電腦終端的方式遠距離辦公（Telecommuting）之期待

在這次的導師制度（Patent and Trademark Office Society (PTOS) Mentor Program）中，資深專利審查官Dr.Lin即是一位利用電腦終端的方式遠距離辦公的資深審查官，其深深感受到在家工作計畫的優點並大肆讚揚，審查官在家工作節省下冗長的通勤時間，有更多的時間及精力可以花在工作上，而且能自由運用他們的工作時間，選擇一天當中自己最有效率的時間工作，無形中達到事半功倍之效。這種近乎完美的遠距離辦公（Telecommuting）計畫，其背後的經濟利益深深值得我們所參考。

三、提升商標審查時效及品質之秘密武器

在一次與商標審查律師Alice Tong共進晚餐的機會中，了解到美國專利商標局係由專業人士主導推動具「企業化精神」之績效基礎制度（PBO），有效地縮短案件審查時程，提高審查品質以及進行各項電子化申請。USPTO在訂定績效目標之餘，同時採行績效分紅制度，不但可有效激勵員工，提振士氣，更能讓各審查律師能盡情發揮潛能，樂於犧牲奉獻，進一步達到更高階之績效目標，且逐年提升成效，根據商標審查律師Alice Tong的經驗，其私下表示績效分紅制度應該是提升商標審查案辦結率的幕後主要功臣之一。

伍、附錄 

一、課程時間表
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二、學員照片資料
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� IA: 國際商標註冊之申請案件數,g:國際商標註冊之申請案年成長率。 





�參考網站資料: 


•2006 Summary Report of the Madrid System -


http://www.wipo.int/madrid/en/stat/pdf/summary2006.pdf


• General Information on Madrid System -


http://www.wipo.int/madrid/en/pub_418/


• USPTO Website Information on Madrid Protocol


http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridindex.htm


• USPTO TM Manual of Examining Procedure – MadridProtocol Chapter 1900 -http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1900.htm


�參考網站資料:


•TTABVue – public file viewer


http://ttabvue.uspto.gov


•ESTTA – electronic filing


http://estta.uspto.gov


• USPTO Home Page:


www.uspto.gov


• TTAB Page:


www.uspto.gov/web/offices/dcom/ttab
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