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摘要

本文係美國專利商標局（USPTO）下全球智慧財產學院（GIPA）之2008年度商標研習課程，課程內容涵蓋重要之商標議題，包括：國際智慧財產權法制規範及馬德里系統簡介、美國商標執行政策介紹與國際公約規範之調和、識別性、地理名稱識別性、地理標示、功能性審查、涉及道德公共秩序欺騙及誹謗性事項之審查、混淆誤認之虞、著名商標審查等，課程著重於商標審查實務流程及相關案例說明，包括採小組討論實際案例之方式，以向各國學員具體地說明其審查工作實際之操作流程，以及應注意不得註冊事項。使與會人士暸解美國商標法制之特點，同時思考如何同時兼顧前商標權人、申請人及其他公眾之法定權益，作出適當審決，以達維護交易市場公平競爭，促進經濟持續發展之目的。
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第一章 出國目的與內容

1.1 出國目的

智慧財產權是提升商業競爭的利器，也是社會進步、提供經濟持續發展的動力，世界各國政府均將建構一健全保護智慧財產權環境列為重要課題之一。我國雖非世界智慧財產權組織之會員國，但是境內商業活動相當頻繁，亦為世界工業產品主要生產出口國，同時也是亞太地區國際運輸商品轉運國之一，關於境內智慧財產權之保護措施，自有符合與國際趨勢接軌之必要性。

美國商標法制居世界領先地位，其亦為世界智慧權財產組織之會員國，有義務遵守國際性規範，使其制度設計符合相關規定。本次能參加由美國專利商標局（以下簡稱USPTO）總部全球智慧財產學院所規劃舉辦之商標研習課程，乃因該學院每年皆舉辦包括專利及商標等智慧財產議題之課程，並由USPTO協助我方代表報名參加本年度之研習課程。希望藉由本課程，了解美國商標法制與審查實務之運作情形，加強與各國專業審查人員經驗分享，以培養國際觀並促進彼此交流。

1.2 內容及研習議程

本次研習課程自2008年6月3日至6日，為期共4天之商標審查課程，於美國東部維吉尼亞州亞力山卓市（靠近首府華盛頓特區）之USPTO總部舉辦，由USPTO內部之商標審查律師主講，主要內容偏重商標審查實務，課程包括：（1）國際智慧財產權法制規範及馬德里系統簡介（2）美國商標執行政策介紹與國際公約規範之調和（3）識別性、地理名稱識別性、地理標示、功能性、涉及道德公共秩序欺騙及誹謗性事項、混淆誤認之虞、著名商標之審查等。

上課內容除聽取講師進行課程介紹外，特別之處在於審查實務課程中，提供了大量的實際案例，並採小組討論之方式深入研析，各小組設有一位指導律師，主導安排討論流程，使各國學員有充分的機會發表看法，同時聽取他國學員之意見，藉由充分的溝通及審查經驗交流，了解分享彼此看法之差異原因，使課程內容更加豐富。

研習議程如附錄所示。

第二章 研習課程內容

2.1 USPTO商標部門概況及商標執行政策介紹

2.1.1商標部門組織

USPTO為美國商業部所管轄，專責智慧財產權事務之行政機關，下設商標部門，編制1位商標首長，2位商標副首長，下設掌理審查事務的法律辦公室（Law Offices）、商標服務處、訴願辦公室、協理中心、後註冊辦公室、法制及政策辦公室、品質管制及人力資源訓練辦公室。其組織圖如下：
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USPTO內部一共編制超過400位商標審查律師
，每位審查律師皆經過認證，可於美國一州或華盛頓特區執業。每一個主掌商標註冊審查事務的法律辦公室下，編制有1位主管律師、1位資深律師、23至25位審查律師以及2至3位支援職員。因目前申請程序已電子化
，估計有約80%之審查律師在家中上班。在申請案統計數量方面，2007年全年申請案數量共298,796件，申請類別共394,368類件。平均而言，遞件後約2.9個月核發第一次處分通知，遞件後約15.1個月核發註冊文件
。

2.1.2美國境內的商標保護

一般來說，只要標記經過實際使用，便受到普通法（Common Law）之保護，各州註冊保護制度僅限於州之管轄範圍，申請人如欲尋求美國境內之完整保護，則必須至USPTO申請註冊，才可受到聯邦法（Federal Statue）之保護。

關於商標審查及註冊程序之聯邦法規，源於1946年之聯邦商標註冊法（Federal Trademark Registration Act），或稱為藍能法（Lanham Law），經過1989年11月16日之修訂成為現在的商標法。

取得聯邦商標法註冊有下列優點：

1.可使用聯邦註冊標記
 ®。

2.作為擁有者之明顯法定證據。

3.可以之主張美國國內法定權益。

4.作為基礎案，透過巴黎公約（Paris convention）及馬德里議定書（Madrid Protocol）在其他會員國取得註冊。

5.供美國海關作為註冊紀錄以避免境外侵害智財權物品輸入美國。

2.1.3註冊申請

實務上，任何人皆得自行提出申請不需透過商標代理人，只要申請案合乎程序規定及實質法定要件。程序上須合乎下列5項要件：正確之申請費用、聯絡地址、清楚之圖像、商品／服務名稱、圖像擁有者之姓名。另外，有關商業上之持續使用（existing use）、意欲使用（intention to use）、外國優先權聲明、申請人國籍以及依馬德里議定書之國際註冊延伸保護等事項亦需敘明於申請文件上。根據以往紀錄，通常會有申請人來電洽詢推薦商標代理人，但是USPTO不能（Cannot）提供相關之推薦人選。

在申請費用方面，以紙本遞件為375美元／類件，以電子方式遞件為325美元／類件，若透過TEAS表格（TEAS Plus form）遞件更為便宜，僅需275美元／類件。

申請案遞件後，由前置審查單位（pre-examination unit）進行程序審查，然後由審查律師進行實體審查，審查項目包括：（1）決定圖樣是否具備足夠之識別性以區別指定商品／服務（2）決定圖樣是否適用成文法之法定不得註冊事由（3）決定若圖樣取得核准後是否侵害先前權利（prior rights）。一般而言為達到上述目的，實務上須考量下列事項：商標識別性、後天識別性審查、地理名稱識別性審查、地理標示(GI)之保護、功能性審查、涉道德.公共秩序.欺騙及誹謗性之審查、混淆誤認之虞審查、著名商標審查等。其流程圖如下：
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申請案經過實體審查合於規定後，將發給核准通知（Notice of Allowance），並公告於官方之商標公報，經過異議期間且無人提出異議，發給註冊文件；另一方面，若申請案遭核駁，可至商標審判及上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，以下簡稱TTAB）提出訴願，若核駁決定仍被TTAB所維持，可繼續上訴至美國地方法院（U.S. district court）或聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）尋求救濟。

2.2 商標識別性審查

2.2.1相關國際協定與美國法律規定

巴黎公約中關於商標識別性規定如下
：「本條所涵蓋之商標，除下列情形外，不得拒絕其註冊申請或使其失效：當缺乏識別性（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、意欲用途、價值、來源地或生產時間之圖樣或標記者，或於主張保護之國家地區已成為習慣使用之語言或商業行為者，…」。而與貿易有關之智慧財產權協定（AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS，以下簡稱TRIPS）內容中亦規定
：「任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標」。

關於商標識別性，美國亦訂有相關之成文規定，藍能法Section 2（e）（1）中提到：「沒有商標，其為申請人用以識別商品，應該被拒絕註冊於主要註冊簿，除非該商標…由純粹描述性或欺騙性錯誤描述之圖樣所構成…」。

2.2.2識別性態樣及考量因素

實務上，美國提出一項識別性譜線（Spectrum of Distinctive）的觀念。具有高度識別性之商標位於譜線之ㄧ側，而被認為是通用名稱之商標則位於譜線之相反側。以下就識別性由高至低提出說明：

（1）獨創性（coined/fanciful）商標：

此型商標是被創造出來的，除作為商標外無其他字義。例如：，「KODAK」用於照片、「Microsoft」用於電腦軟體、「CLOROX」用於清潔劑。

（2）任意性（arbitrary）商標：

此型商標之圖像及文字，被一般大眾所普遍認識，但與申請人指定使用商品服務不具關聯性，即不具暗示性及描述性質。例如：「APPLE」用於電腦設備，「SHELL」用於石油製造服務業。

（3）暗示性（suggestive）商標：

此型商標之圖像及文字，消費者需要經過想像推理才能決定商品服務之本質。例如：「EVEREADY」用於電池、「SNO-RAKE」用於鏟雪手工具。

（4）描述性（descriptive）商標：

此型商標之圖像及文字，與指定使用之商品服務具有直接關聯性。例如：「CAESAR」用於凱薩沙拉醬。

（5）通用名稱（generic）商標：

此型商標與商品服務之本質或特性有密切關聯性，無法具有指示識別來源的功能，故不可作為商標，例如：「Lens.com」用於眼鏡零售業。

若一商標作為描述商品服務之明顯指示，會被認為缺乏識別性，例如：作為用途（Purpose）、特性（Characteristic）、品質（Quality）、使用方式/使用者（Use/User）、成分組成（Ingredient）、功能（Function）及特徵（Feature）等表示。以下為不具商標識別性之例子：「SENSOR VALIDATOR」用於量測設備（指示用途）、「MOUNTAIN CAMPER」用於戶外活動零售業（指示使用者）、「DOUBLE CERTIFIED ORGANIC」用於麵糰（指示成分組成）、「CHOPPER」用於劈木用斧頭（指示功能）、「HAND HAMMERED」用於炒鍋（指示商品特徵）等。

其他舉例如下：「Golden」用於麥酒（指示顏色）、「SEDAN」用於汽車（指示車款）、「486」用於電腦處理器（指示規格型號）、「DAYTIME TV」用於雜誌（指示內容主題）、「PLUS」（指示尺寸）、「V-FILE」用於桌上文件夾（指示形狀）、「Established 1895」用於衣服零售服務（指示年份）等。

2.2.3審查實務

以下章節分別就實務上可能會遇到之識別性態樣提出說明。

2.2.3.1純粹描述性

審查律師實務上最困難的決定之一，就是判斷該商標究竟屬暗示性商標，還是純粹描述性商標，當然暗示性商標可取得商標註冊保護，但是純粹描述性商標則無法取得註冊。USPTO看法為，當一個商標需要以想像、推測或感覺，以決定商品或服務的性質，該商標會被認為是暗示性商標。然而，若沒有經過必須的合理化步驟（step in reasoning required），而可直接聯想推定商品服務之某些特性，該商標即為純粹描述性商標。

有時候申請人會提出資料證明自己是第一位也是獨家的使用者，但是，僅因為上述因素並不能單獨作為可准予註冊的充分理由。

2.2.3.2複合字

假如商標是由複合字所組成之標記，審查律師需考慮的是，該複合字會衍生一新穎、或獨特的商業印象嗎？該複合字只是創造了一個單字，或者予人一奇異的、或不協調的意義呢？例如，「SNO-RAKE」並不被認為只是純粹描述鏟雪的手工具；而「LA YOGURT」獲准註冊，只需將「YOGURT」聲明不專用即可。而「LE CASE」使用於珠寶箱，以及「SUGAR & SPICE」使用於麵包均可獲准註冊。另外，字典中未收錄的文字，並不一定代表便可准以註冊，例如：「BREADSPREAD」使用於果醬，被認為是純粹描述性。商標是否被認為是純粹描述性，與指定使用商品有很大的關係，審查律師需考慮的是，交易市場上的一般消費者是否會將商標認為僅為純粹描述性。

2.2.3.3欺騙性之錯誤描述

在美國實務上，一標記可能會被認為是欺騙性之錯誤描述，只要符合下列條件：（1）錯誤地描述一些商品的重要事項，且（2）消費者可能會相信該錯誤描述。須留意的是，若該描述雖然是錯誤的，但消費者並不採信，該標記便不屬錯誤描述，而為任意性商標。同樣的，如果該描述性用語消費者並不認為是錯誤的，則該標記便屬描述性商標，而非錯誤描述。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」可能被認為是欺騙性之錯誤描述。若「WOODEN」使用於不含酒精的飲料，消費者並不會相信該飲料為「木頭製造的」，因此該用語既不是認為是描述性，亦非錯誤描述。另外，「SILK」使用於棉質襯衫，消費者可能會被認為是絲質襯衫，為欺騙性之錯誤描述；而「SILK」使用於電腦設備，因電腦不可能由絲所製成，因此被認為是任意性商標。

審查律師可考慮將所有可顯示商標是欺騙性錯誤描述或非欺騙性錯誤描述的有效資料做成紀錄，或者要求申請人做成紀錄。欺騙性錯誤描述用語，雖經申請人提出實際使用於標籤、廣告或其他書面證據，最終仍有可能被認為是欺騙性錯誤描述用語，而無法取得註冊。

2.2.3.4通用名稱

通用名稱即為直接定義商品服務之型式或類別。有兩項因素可決定商標是否為通用名稱：（1）指定使用之商品服務類別為何（2）相關消費者是否理解該用語主要與商品或服務產生關聯。

關於該用語是否有清楚的證據顯示其為通用名稱，此一舉證責任由審查律師負擔。舉證資料的來源可以為：字典的定義、檢索資料庫、報紙及其他出版品。以下為通用名稱的一些例子：「BUNDT」使用於環狀蛋糕餅、「ANALOG DEVICES」使用於具類比功能的設備、「SHEREDDED WHEAT」使用於早餐麥片、以及「ATTIC」使用於主要裝置在頂樓之灑水器等。

關於通用名稱的複合字，審查律師若認為組成的每一個單字均為通用名稱，合併成為複合字後，若每一個單字仍然維持其原先字義，且複合字之字義仍與普通用法相同，並沒有增添其他的意義，則該複合字仍被認為是通用名稱。例如：「SCREENWIPE」使用於清潔電腦或電視螢幕的預濕潤抗靜電布。然而，「SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE」對於再製藥品領域並非通用名稱，因審查律師無法明確表示申請人提供的服務種類，亦無法表示相關公眾是否理解該用語主要與其服務內容產生關聯。

對於較為新式的商標樣態，也有可能是通用名稱，例如：一個通用名稱結合第一層網域(Top Level Domain)用語「CONTAINER.COM」。而「1-800555-CAFE」使用於人行道咖啡廳服務及「1-800-PATENTS」使用於專利法律服務等，均被認為是描述性或通用名稱之使用模式。但是，「1-888-M-A-T-R-E-S-S」在家中電話購物的床墊零售業中卻不被認為是通用名稱。因為沒有證據紀錄可以顯示消費者理解該用語與家中電話購物的床墊零售者有關。而且，一組電話號碼包含特定的10位數字，僅可由一單獨實體所使用，而該第一層網域「CONTAINER.COM」卻能夠結合其他網域名稱(Domain Name)。

一般來說，審查律師從審查現有紀錄的證據資料，以決定商標是否為通用名稱。如果資料不夠明確，審查律師可以要求申請人補充額外的說明或資料，以澄清商品或服務的本質。審查律師可進一步執行檢索以決定交易市場上對於該用語之使用模式。

2.2.3.5其他考量因素

以下項目為審查工作上可能還會遇到的情形：

（1）讚美用語：強調商品服務之品質，或宣揚商品服務之優點，與純粹描述性用語是相同的。例如：「BEST」、「FRESHEST」等。

（2）查詢字典作為證據：一項用語可能為描述性用語也可能是通用名稱，即使該名稱並不出現於字典內容，即該用語雖為獨創性用字也可能是描述性用語或通用名稱。例如：「BREADSPREAD」使用於果醬、「SCREENWIPE」使用在電腦螢幕擦拭布。

（3）錯拼單字：一用語可能是敘述性，錯誤描述或通用名稱，即使僅拼錯一小部分。例如：「C-THRU」（音近see through）使用於透明的繪圖輔助工具、「MINERAL-LYX」（音近mineral licks）使用於餵養家畜的含礦物質食物。

（4）文字具有多重意義：如果一用語具有多重意義，且其中一項或多項（但非全部）是描述性、錯誤描述或通用名稱，則該用語即屬描述性、錯誤描述或通用名稱用語。例如：「CAP」於英文中具有多重意義，包括一項「hat」（帽子）的通用名稱。該名詞其他意義之存在並不能抵消或消除其關於帽子之通用名稱。

（5）圖像表示：一標記僅僅為商品服務的圖形，或者表示該商品服務之重要特徵或特性，該標記將被認為具描述性。例如：一機械技

師在車輛旁工作之圖像[image: image1.jpg]


 使用於車輛維修服務。

（6）外語翻譯：一標記包含一個或多個外國文字時，審查律師必須確認該字義，且需決定該文字翻譯後之用語是否具描述性。

（7）字首縮寫（ACRONYMS）：字首縮寫字可能為任意性、描述性或通用名稱。例如：「DJ」為電台節目主持人之通用名稱；對於將「DJ」使用於雜誌，以有關電台音樂節目主持人為主題之內容而言，則為純粹描述性；對於將「DJ」使用於「Diamond Jewelry」而言，則屬任意性商標，因考量之前沒有人使用此字首縮寫字於鑽石珠寶。

2.2.4案例研析

本小節以一案例介紹如下：

申請圖樣文字：MICROCELL

指定使用商品：能量供給裝置，即纖維束電池(fibrous batteries)及能量儲存燃料電池(energy storage fuel cells)，第9類

於申請階段申請人論點：以該商品之尺寸體積而言並非微小的，「micro」及「cell」具有多重意義（即micro可以表示微小的、不重要的、輕巧的之意，而cell則具有小隔間、組織體之基本結構單元、傳遞電流支元件、小房間、囚牢等意義）；這個商標需要經過完整周全的思考推理，才能決定前述商品；第三人並不需要使用該用語以描述其商品。

審查律師的論點：「Micro」被定義為基本的或微小尺寸；「MICROCELL」主要用以描述申請人商品之特徵及特性，即，基礎或微小尺寸的能量燃料電池；即使申請人並非總是生產微小尺寸的電池，但他們可以或經常生產微小尺寸的商品。

TTAB委員會維持審查律師的論點：（1）申請人表示其產品可從一更小的單元產生更多的能量（2）申請人是否為此標記之第一個使用者是不重要的（3）標記被認為與商品有直接關聯性，而消費者是否可藉由標記猜測到背後是何種商品，並不重要，更進一步地說，重點在於，知道該商品的消費者將能理解該用語，為傳達商品資訊之說明性文字。
2.3 後天識別性審查

若商標申請案核准註冊時（submitted for registration），可能有下列結果：

（1）註冊於主要註冊簿（即”Straight Up”）。

（2）依Section 2(f)後天識別性之規定註冊於主要註冊簿。

（3）註冊於輔助註冊簿。

（4）自請撤銷。

本小節即針對（2）及（3）提出說明。

2.3.1輔助註冊簿（Supplemental Register）

關於輔助註冊美國商標法規定如下：「所有可用以識別申請人商品或服務之標記，若沒有註冊於主要註冊簿…除非根據Section 2 之subsection （a）、（b）、（c）、（d）及（e）（3）規定不得註冊外，其於商業市場上經合法使用…或與商品或服務有直接關聯性亦可能註冊於輔助註冊簿…」。由上述規定可知，註冊於輔助註冊簿之商標是可以識別來源的（capable of indicating source），且必須於交易市場上有實際使用情形。

輔助註冊簿提供下列優點：（1）被拒絕註冊於主要註冊簿之標記可註冊於此（2）商標權人可使用註冊符號®（3）指定使用商品依據Section 2(f)受到保護（4）至外國申請註冊時亦可以輔助註冊簿為基礎案（5）可至聯邦法院提起訴訟。然而，亦存有下列缺點：（1）即使經過5年以上之使用，其有效性仍可能受到挑戰（2）不會公告於官方公報上，亦不經TTAB異議程序（3）無法請求美國海關禁止侵權物品進口等。

可註冊於輔助註冊簿之標記包括：純粹描述性、主要僅為姓名文字、主要為地理指示性、產品設計及產品包裝（非功能性）、顏色（非功能性）、聲音（非功能性）等。而不可註冊於輔助註冊簿之標記包括：美國國旗國徽軍旗軍徽等、涉道德公共秩序欺騙及誹謗性情形、他人之姓名肖像簽名、涉及混淆誤認、主要為地理欺騙性之錯誤描述、僅為功能性等。

2.3.2取得後天識別性註冊

關於輔助註冊的成文規定：「除了明顯的例外情況…，不可禁止已成為商業上申請人之商品識別標誌登記註冊」。一般來說，僅具有先天識別性之標記可註冊於主要註冊簿，先天識別性通常是指獨創性、任意性及暗示性用語。而不具先天識別性之標記，例如，純粹描述性、主要僅為姓名文字、主要為地理指示性等標記，只要證明已取得後天識別性或第二層意義者，亦可註冊於主要註冊簿。

通常申請人需要將一標記長時間且獨家地使用，或長時間行銷推廣該商品服務，使大眾可直接聯想該標記之商業來源，如此一來，該標記才會被認為已具備識別性。申請人須負擔舉證責任，提出證據以證明該標記已被相關公眾認知為商標。

申請人可依據Section 2(f)主張該標記為具先天識別性，或修改申請內容以尋求註冊於輔助註冊簿。實務上，審查律師不能建議足夠取得後天識別性之證據類型與數量。申請人可依據Section 2(f)而提出下列3點主張：

（1）商業上已實質獨家且連續地使用長達5年之久：5年之使用期間已可充分克服主要僅為姓名文字及主要為地理指示性之核駁理由，少於5年之使用資料可佐以其他之使用證據，但是對於某些特定樣態之標記，例如容器形狀、產品之顏色外觀、僅為裝飾性或高度描述性之文字等較低識別性樣態標記，則可能需要更長時間之使用資料。

（2）使用證據諸如廣告資料、市場調查報告及大量可觀的銷售量。然而只有大量銷售之資料是不足的，證據資料應顯示該標記實質地作為來源指示（source indicator）之用。

（3）申請人擁有相同商標指定使用於類似或相同之商品服務，已註冊於主要註冊簿之證據，以下為申請書聲明附註之格式：「The mark has become distinctive of the goods(or services) as evidenced by ownership of U.S. Registration No(s).__________on the Principal Register for the same mark of related goods or services.」。

例如：「LIBBEY」已註冊於雕花玻璃用品(cut-glass articles)，可解釋為雕花玻璃桌上用品(cut-glass tableware)，後申請案指定使用於塑膠製桌上用品（plastic tableware）是被核准的。然而，「DURANGO」已註冊於雪茄(cigars)，後申請案指定使用於咀嚼型菸草（chewing tobacoo）卻不被核准。

2.3.3案例研析

案例1（Surname）

圖樣文字：



JOHNSON BANK

指定使用商品服務：
銀行服務，第36類，首次使用於1998年2月6日

註冊號：



2839923

註冊日：



2004年5月11日

註冊類型：



PRINCIPAL-2（f）

不專用聲明：


「BANK」聲明不專用

Johnson為一姓名文字，指定使用於銀行服務，超過5年之使用時間得以註冊於主要註冊簿。

案例2（Geographic）

圖樣文字：



VERMONT COFFEE COMPANY

指定使用商品服務：
新鮮及烘培咖啡豆，第30類，首次使用於1982年12月6日

註冊號：



2741902

註冊日：



2003年7月29日

註冊類型：



PRINCIPAL-2（f）

不專用聲明：


「COFFEE COMPANY」聲明不專用

VERMONT為一地理位置，中譯為佛蒙特，指定使用於咖啡豆商品，超過5年之使用時間得以註冊於主要註冊簿。

案例3（In part）

圖樣文字：
[image: image2.png]LOS ANGELES




指定使用商品服務：
衣服、靴鞋…，第25類，首次使用於1985年9月

註冊號：



1872549

註冊日：



1995年1月10日

註冊類型：



PRINCIPAL-2（f）-IN PART

其他聲明：



「LOS ANGELES」識別性限制聲明（Distinctiveness Limitation Statement）

本案申請人為美國職籃NBA湖人隊，LOS ANGELES為美國西岸最大城市，中譯為洛杉磯，指定使用於衣服、靴鞋等商品，超過5年之使用時間得以註冊於主要註冊簿。

2.4 地理名稱識別性審查

2.4.1美國商標法關於地理識別性之核駁規定

商標法規定
，包含地理名稱之標記可能會被拒絕註冊，只要具有下列情況：（1）主要為地理名稱描述（2）主要為地理名稱欺騙性的錯誤描述（3）地理名稱欺騙。

2.4.2作出核駁決定之考慮條件

在審查實務上，判定是否滿足「主要為地理名稱描述」之條件如下所列：（1）標記之主要部分為一普遍認知之地理位置（2）商品服務源自標記上指定的地區（3）消費者有可能會相信（would be likely to believe）商品服務係源自標記上指定的地區（商品／產地間之關聯）。

另外，判定是否滿足「主要為地理名稱欺騙性的錯誤描述」之條件如下所列：（1）標記之主要部分為一普遍認知之地理位置（2）商品服務非源自標記上指定的地區（3）消費者有可能會相信商品服務係源自標記上指定的地區，以及（4）該錯誤描述為影響消費者決定是否購買商品服務之一項關鍵性因素。

而判定是否滿足「地理名稱欺騙」則與「主要為地理名稱欺騙性的錯誤描述」之條件相同。

2.4.3地理識別標誌之一般樣態

主要為地理名稱指的是一真實的且重要的地理位置，例如：「LAS VEGAS」。若指地區，則須為特殊的及可被人所認定的（particular and identifiable），例如：「Midwest」、「Mid-Atlantic」、「New England」等。模糊的地理名稱用語不能被認為是主要地理名稱，例如：「Global」、「National」、「World」等。

「NEAPOLITAN」指定使用於產於美國的「香腸」被認為是地理名稱欺騙性的錯誤描述之樣態，因為該用語被定義為「與義大利之拿坡里（Naples）相關」；而「AMERICAN AUTOMATIC VENDING」被認為是主要為地理名稱描述之樣態。

地圖或一地理區域的輪廓圖形，若可被辨認為某地理位置，則視等同於實際之地名。例如：加拿大的地圖被視為等同於文字「加拿大」。

地理名稱之獨創性用語有時是可准予註冊的，例如：「17 MILE DRIVE」（17哩車道之意）不被認為是地理名稱用語而是獨創性用語，雖然該用語指出了申請人提供商品服務之位置所在。

某些地理位置無明顯之商業活動，這使消費者不會產生商品服務是源於標記地名之誤認，例如：「ANTARTICA」（南極洲之意）指定使用於香蕉水果。

2.4.4非作為地理標示使用之樣態

某些地理位置用語是作為指示商品服務性質或種類之用，而非指示產地，例如：標記上之「CHINESE」指定使用於餐廳、「SWISS」指定使用於乳酪、「FRENCH」指定使用於門扇、「HOLLYWOOD」指定使用於娛樂工業、「SYDNEY 2000」指定使用於廣告服務及通訊服務等。

2.4.5標記具有除地理意義外之多重意義

某些用以表示地理位置之用語若亦帶有姓氏之涵義，則該用語的地理涵義不一定是主要的意義，例如：「HAMILTON」。
2.4.6地理標記組合其他文字圖樣

一般來說，將一地理名稱標示加上一高度描述性用語或通用名稱後，通常並不影響它原來的地理指示性質，例如：「MINNESOTA CIGAR COMPANY」被認為是雪茄商品的地理名稱描述用語。

然而有時候，整體觀察上述之組合標記亦有可能被認為不具地理名稱描述指示性質，而被認為是獨創的、任意性、暗示性的標記，例如：「PARIS BEACH CLUB」指定使用於T恤及小可愛上衣，TTAB並不認為會造成地理名稱欺騙之情形。理由之一為PARIS並不靠海，因此「PARIS」及「BEACH CLUB」之用語便形成一不協調（incongruous）之名詞組合；此外，大眾皆知PARIS為一上流高級服飾之設計生產地區，消費者將不會認為該商品「T恤及小可愛上衣」源於PARIS。

2.4.7隱密或偏遠的地理標記

一太過隱密或偏遠的地理標記有可能不會被認為是地理名稱描述用語。例如：「AYINGER BIER」（BIER已聲明不專用，BEER之意）中，雖「AYINGER」實際上為德國西部一約500居民之小鎮，整體仍不被認為是地理名稱描述。

然而，「FOUNTAIN HILLS」指定使用於亞利桑那州FOUNTAIN HILLS地區之房地產服務卻被認為是地理名稱描述態樣，因有證據顯示消費者會將該公司所提供知之服務與地名產生直接聯想。

2.4.8案例研析

（1）「DURANGO」是墨西哥一處生產及銷售菸草之地名，若一咀嚼型菸草標示「DURANGO」，而實際上卻非當地所生產的話，則屬欺騙性的錯誤描述之樣態。

（2）「CALIFORNIA PIZZA KITCHEN」及「[image: image3.png]i P
PHEEA KIFCREY



」指定使用於餐

廳服務，認定屬地理名稱描述性。

（3）「NANTUCKET NECTARS」及「[image: image4.png]NECTARS



」指定使用於不含酒

精飲料，認定屬地理名稱描述性，因申請人之研發生產基地及主要銷售商均設於「NANTUCKET」。

（4）「PARADISE ISLAND AIRLINES」指定使用於乘客及貨物之空中運輸，認定屬地理名稱描述性，因申請人提供至「Paradise Island, Bahama」地區之運輸服務

（5）「SUNSET BOULEVARD」指定使用於香料及香水，TTAB認定非屬地理名稱描述性，申請人總部位於「Sunset Boulevard」附近之「Century City」，且留意到沒有證據顯示有任何的香料及香水在「Sunset Boulevard」附近被製造。

（6）「VENICE MAID」指定使用於罐頭食品，TTAB認定非屬地理名稱欺騙性的錯誤描述，理由在於「Venice」為義大利之一主要大城，可想像到有很多種類的物品在當地被製造，當然包括罐頭食品。

（7）「ALASKA」指定使用於香蕉，認定屬任意性商標，因無人會相信當地會出產香蕉等水果。類似案例如：「COLORADO RIVER」指定使用於棒棒糖，「MOUNT RUSHMORE」指定使用於汽車，均認定屬任意性商標。

（8）一些當地無經濟活動之地名，如「ANTARTICA」、「MOUNT EVEREST」、「GALAPAGOS」（巨大陸龜棲息的島嶼）等地，或天體名詞如：「SUN」、「WORLD」、「GLOBE」、「MARS」、「MILKY WAY」等，均認定屬任意性商標。

（9）常見用語如：「SWISS ARMY KNIFE」、「Boston baked beans」、「Swiss cheese」、「Early American design」、「Italian spaghetti」等並不因為帶有地名而被認為是地理名稱描述用語，而為商品種類之名稱。

（10）「THE VENICE COLLECTION」及「[image: image5.png]\&\‘ enice COI/eQ/ .
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」若用於非產自「Italy 

Venice」之產品，則屬地理名稱欺騙性的錯誤描述，因該城市為歐洲地區著名之製造中心。

（11）「YBOR GOLD」若用於非產自「Florida,Tampa」地區「Ybor City」的雪茄及香煙，則屬地理名稱欺騙性的錯誤描述，因「Ybor City」自古至今皆為雪茄之產地。

（12）「PERRY NEW YORK」及「 [image: image6.png]


」指定使用於產自「North 

Carolina」州之衣服，則屬地理名稱欺騙性用語。

（13）「BAHIA」若用於非產自「Brazil, Bahia省」的雪茄及香煙，則屬地理名稱欺騙性用語，因證據顯示香煙商品為Bahia地區的重要產品。

（14）「COLORADO STEAKHOUSE」及「[image: image7.png]STEAKHOUSE
————



」指定使用於非產

自「COLORADO」地區之牛肉，TTAB認定屬地理名稱欺騙性的錯誤描述，因為該餐廳標示來自「COLORADO」，會使顧客一而再再而三地光臨成為常客（patron），且證據顯示「COLORADO」州是美國排名前11名的產牛州，該州生產之高品質牛肉是眾所皆知的。

（15）「BAIKALSKAYA」指定使用於Vodka酒，被認為是地理名稱描述用語，因該用語之俄譯文為「來自Baikal」之意，證據顯示申請人位於「Baikal」湖附近的「Irkutsk」城，且「Baikal」湖是俄羅斯「Siberia」地區有名之深水湖泊。

（16）「LE MARAIS」指定使用於餐廳服務，被認定非屬地理名稱欺騙性用語，理由在於雖「LE MARAIS」為法國巴黎地區之著名地區，但位於紐約的消費者，並不會將該命為「LE MARAIS」且設於紐約之餐廳，與法國之「LE MARAIS」地區產生聯想。

以上面的例子說明，服務與地名的關聯性要比商品與地名的關聯性較高，才會使消費者產生誤認誤信，就以「LE MARAIS」紐約餐廳的例子，所謂誤認誤信包括：常客可能會相信餐廳供應的食品來自巴黎、或廚師曾經至巴黎當地接受烹調訓練、紐約當地之菜單與巴黎相同、或其他重點關聯性（heightened association）等。此外，「Texas」與「牛隻飼養服務」亦被認為具有相當高度之服務與地名關聯性。

2.5 地理標示(Geographical Indication, GI)之保護

2.5.1地理標示保護之定義及功能

TRIPS關於地理標示保護（以下簡稱GI）之定義如下
：「…該標示認定商品係源於具有特定品質、名聲或其他特性的地理位置…」，根據上述規定，採取GI保護之目的包括：產製者可獲得較高之售價、提供消費者更高品質之商品、保留鄉村（主要為歐洲地區）景觀原貌以及具有市場對較少產製者提供補助之機制。

2.5.2美國對地理標示採取之保護措施

美國對GI採取之保護措施包括：一般商標保護、證明標章以及團體商標。一般情況下多採取商標保護流程。而根據普通法之保護，只要GI實際使用於商業市場上交易之商品服務，權利便自動產生。在聯邦法註冊制度下，提供額外之保護措施，包括：使用商標之權力、邊境管制保護措施、發出通知信函可使用註冊標記®，以及藉以作為申請外國商標權之基礎案。

帶有地理名詞之標記只要滿足下列條件，是可以作為一般商標取得註冊：（1）非通用名稱（generic）（2）在商業市場上延伸使用（extensive use）於特定之商品服務（3）該位置不為一般消費者所知悉，且此一隱密或偏遠地理位置具有生產這些商品之事實。 

此外，作為證明標章之GI可用以證明：（1）標示地理來源地（可不必經過延伸使用取得註冊）（2）標示所選用的材料、品質、製造方法（3）產品已經過特定團體、組織之檢視。

而作為團體商標之GI，可表示其產品來自於一整個的商業會員團體，但是若未經過商業上之延伸使用，將無法取得註冊。

2.5.3案例研析

案例1

圖樣文字：[image: image8.png]



申請人：State of Florida Department of Citrus
註冊號：2565539

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明柑橘是在Florida佛羅里達州生長，且符合當地之品質標準與分級。

案例2

圖樣文字：
Vidalia

申請人：GEORGIA DEPARTMENT OF AGRICULTURE
註冊號：1709019

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明洋蔥是位於1986年所通過GEORGIA喬治亞州Vidalia洋蔥法之法定區域生長，且種植者皆經過政府所授權。

案例3

圖樣文字：[image: image9.png]NAPA
VALLEY





申請人：Napa Valley Vintners Association
註冊號：2853642

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明葡萄是位於California加州之Napa Valley地區所生長，且符合認證單位所訂之生產規格。

案例4

圖樣文字：Idaho

申請人：State of Idaho Potato Commission
註冊號：2914308

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明蕃茄是位於Idaho愛達荷州所生長，且符合認證單位所訂之品質、等級等規格。

案例5

圖樣文字：VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
申請人：Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano CORPORATION
註冊號：2251165

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明製酒原料均源於義大利之Montepulciano地區，且符合認證單位所訂之生產規格。

案例6

圖樣文字：Darjeeling

申請人：Tea Board of India
註冊號：2685923

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明茶品均源於印度之Darjeeling地區，且符合認證單位所訂之生產規格。

案例7

圖樣文字：[image: image10.png]™
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申請人：CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA ASSOCIATION
註冊號：2014627

商標種類：證明標章

該證明標章用以證明火腿（Prosciutto，ham之意）均源於義大利之Parma地區，且符合認證單位所訂之生產規格。

案例8

圖樣文字：[image: image11.png]QUEF,
&%,




申請人：COMMUNITY OF ROQUEFORT
註冊號：571798

商標種類：商標

該證明標章用以證明乳酪是以位於法國Aveyron郡之Roquefort地區生產之羊奶所製造。

案例9

圖樣文字：[image: image12.png]



申請人：CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO ASSOCIATION
註冊號：0889138

商標種類：團體商標

該團體商標由黑色公雞，外圍以「Chianti classicl Consorzio Vino ChiantiClassico」文字環繞所構成。

案例10

圖樣文字：Frankfurter Apfelwein
申請人：VERBAND DER DEUTSCHEN FRUCHTWEIN-UND SCHAUMWEIN-INDUSTRIE E.V.

註冊號：1097779

商標種類：團體商標

該團體商標用以證明酒係源於德意志聯邦共和國之Frankfurt法蘭克福市。

2.6功能性審查

2.6.1產品設計及外包裝

2.6.1.1產品設計及外包裝之態樣

產品設計（Product design）標記可包括產品本身之設計（design）、外觀（configuration）及特徵（feature）。例如：音響喇叭、巧克力糖果等。

產品外包裝（Product design）標記則為容器、包裝以及外盒。例如：香水瓶、啤酒容器等。

2.6.1.2審查實務與考量因素

實務上，對此類型之申請案件，審查律師需考慮的是（1）功能性：如果該標記為功能性，將絕對（never）不得註冊為商標。（2）識別性：假設該標記不具功能性，該標記是否具備先天識別性，還是已經取得後天識別性？

功能性及識別性為兩各自獨立之事項，審查律師可就兩者中之一項拒絕註冊申請，核駁理由可同時包括功能性及不具識別性兩項。即使標記已取得後天識別性，若發現其特徵具有功能性仍不得准予註冊。

具備實用之功能性特徵應尋求有限期間保護之新型專利（utility patent），而非無限延展擴充保護之商標註冊。此為保護申請者權利的同時，亦兼顧競爭者有效競爭之權益。

對於是否為功能性之判斷，一美國最高法院之判例指出
：「為使用上所必需，或為產品之目的，或為影響產品之生產成本及品質者（essential to the use or purpose of the product or if it affects the cost or quality of the product）」，即為功能性。

決定功能性之考量因素，取決於該特徵之專有使用是否將使競爭者居於明顯不利之處境，通常包括下列4點
：（1）揭露該設計功能實用優點之新型專利是否存在（2）申請人對於該設計優點之廣告模式及宣傳方式（3）其他替代之設計形式是否存在（4）與該設計是否使製程更為簡單或生產成本更低無關。

以下再就各因素繼續說明：

（1） 揭露特徵之新型專利，為該標記具功能性之一項極強證據，無論該新型專利為申請中、已取得註冊或甚至已經過期者，皆需納入考量。然而，與該標記有關之設計專利（即我國之新式樣）卻為不具功能性之考量因素。

（2） 由申請人之廣告及宣傳模式，可要求申請人檢送使用樣本或網址，檢視其是否大力推銷具實用功能性之特徵；同時檢索第三人商業出版品及資料庫，視其是否亦提及此項特徵。

（3） 關於替代設計方面，若該產品外型或包裝具備一較佳之設計特徵，及提供使用者競爭上之優勢，則視為具功能性。可要求申請人檢送是否有其他替代設計，及該替代設計之生產成本是否較為昂貴之資料。

（4） 於生產成本之考量因素上，具備該特徵產品，若其製程更為複雜，或生產成本更昂貴，並不一定當然表示該設計特徵不具備功能性。應要求申請人提供該特徵是否使製程更為簡便或生產成本更為低廉之資訊。

認定一標記是否具功能性，由審查律師負擔舉證責任，但因相關技術背景資料通常為申請人所持有，因此審查律師應要求申請人提供上述4點之相關資料，以認定該標記是否足以取得註冊。

2.6.1.3案例研析

案例1

申請號：75513342 [image: image13.png]



指定使用商品：弦樂器，即吉他。

圖樣描述：圖樣包括吉他形體之外觀設計。

決定該圖樣是否具備功能性之因素，說明如下：

審查律師檢視相關事證後，發現無相關專利；無證據顯示該設計可使製程更為簡便或生產成本更為低廉；但是，於申請人之廣告資料中，表示：「不只是吉他形體看起來像鐘形，吉他本身亦能發出如鐘般之聲響，該獨特之形體設計與其他設計外型相較，可發出更為協調之聲音及更少雜訊」。根據上述資料，認定本案具備功能性。

案例2

申請號：78134755 [image: image14.png]



指定使用商品：具有七孔之槓鈴配重盤。

圖樣描述：該標記為具有三維形體之槓鈴配重盤，該配重盤具有七個相同大小之孔洞，其孔洞邊緣與配重盤外緣均具有一突起之邊環。

決定該圖樣是否具備功能性之因素，說明如下：

審查律師發現該外型設計已取得設計專利；配重盤具有其他多種之設計形式；申請人配重盤之生產成本更為昂貴；然而，於申請人之廣告資料中，表示：「使用時可提供最大之舒適度，可便於搬運，提供使用上之方便性與安全性」。同時本案雖然取得設計專利，於某種程度上可視為不具備功能性，但是由申請人宣傳方式，可得知該項特徵具備明顯之實用功能特性，因此認定本案具備功能性。

案例3

申請號：76439661 [image: image15.png]



指定使用商品：低度回彈材料製、用以防噪音之耳塞。

圖樣描述：圖樣為一子彈型之耳塞，其具有一圓形之底部，且自底至頂部徑向外擴之造型。

決定該圖樣是否具備功能性之因素，說明如下：

審查律師發現本申請案前身為新型專利，且當時已經逾期，其顯示該外型為耳塞之一項功能性特徵。TTAB認為「該項專利顯示此造型之耳塞具有較佳之功能，由特徵揭露及申請專利範圍，顯示其造型並非為任意性的或裝飾性的，在使用上提供一必要之特性，而影響耳塞之品質功能」。
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於替代設計方面，申請人提出8種不同造型之耳塞，以及20篇關於耳塞之設計專利，以證明該產品具有其他多種替代設計。TTAB卻認為「該替代設計的資料，相對於功能性明顯且證據性極強之實用專利，仍不足以抵銷其影響程度，即使該實用專利已經逾期」。

2.6.1.4論產品設計及外包裝之識別性

由前一章節，論及只要產品設計及外包裝涉及功能性，即不得准予註冊。然而標記即使與功能性無關，若不具識別性，亦不得註冊。一美國最高法院判例提及
，於分析是否具識別性時，產品設計及外包裝為兩種截然不同之情形。因為產品設計絕對不具（never）先天識別性，惟可取得後天識別性；而外包裝卻有可能（may）具備先天識別性。

關於產品設計取得後天識別性之舉證責任在於申請人，且具備後天識別性所需之使用證據數量與種類，依個案而有所不同。

續前2.6.1.3小節案例3，申請人提出下列使用證據，主張應已取得後天識別性：（1）副總裁之簽署（2）超過10億之總銷售量（3）連續使用該標記長達15年（4）大量廣告資料包括150萬美金之廣告費用。

然而，TTAB認為縱使具備上述證據，仍不具後天識別性，理由如下：由申請人之廣告資料及包裝，無法認定消費者已將該耳塞外型視為商業來源指示。在一般公眾的印象中，將外型主要明顯之特徵視為產品之商業來源，而非僅聯想至產品本身時，才稱得上已取得後天識別性。

關於產品包裝是否具備先天識別性，審查律師應檢視下列條件：（1）是否為一普通的基本形狀或設計（2）於該商品領域是否為獨特或不尋常的（3）該外型是否易被一般公眾僅僅視為裝飾性（4）除附加文字外，是否足以形成一商業來源之印象。

以下以一些案例作為說明：

案例1

申請號：76396895 [image: image16.png]By
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指定使用商品：提供機場專車接駁服務，…。

圖樣描述：該標記為一接駁車之商業表徵，其以黃色為底，及其中之系列黑色圓點所組成。

審查律師提出有第三人使用該顏色組合於接駁車服務之證據，核駁該申請案。然而，TTAB卻認為該外型設計為原創性的、具識別性且本質上具備獨特性，而為具先天識別性之商標，其足以創造具識別性之商業印象。

案例2

申請號：75477402 [image: image17.jpg]



指定使用商品：作為一般使用或修復用之環氧樹脂（Epoxy）黏膠。

圖樣描述：該圖樣由盛裝產品之包裝外型所組成。該容器瓶蓋接有4片等間距之翼板，翼板間互以直角相對，…。

審查律師提出有11項以類似瓶蓋設計為特徵之設計專利為證據，核駁該申請案。TTAB從上述資料，亦認為該產品包裝設計不具先天識別性，理由為「此具有翼板設計之外型，充其量，僅能表示黏膠類容器瓶蓋一項實用的基本設計架構」。

2.6.2非傳統商標

2.6.2.1相關國際協定與美國法律規定

TRIPS第15條提到「任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標」，以及「會員國得要求，在取得註冊情況下，該標識為視覺上可感知的（visually perceptible）」。此外，美國商標法15 U.S.C. 1127 Section 45提到「任何文字、姓名、象徵、或裝置方法，用以指明、識別商品／服務，以及指示來源者」，即可足以作為具體之標的。

綜合上述TRIPS及美國商標法之規定要旨，只要一標記得以發揮識別功能，無論其是否為視覺上可感知的，均應該受到保護。

2.6.2.2識別性態樣及考量因素

決定一非傳統商標是否得以註冊，審查律師應檢視下列事項：（1）該標記是否具識別性（且不具功能性）（2）與指定使用商品／服務是否產生關聯（3）是否有近似前案已獲准註冊。

而判斷非傳統標記是否具識別性，需特別檢視下列事項：

（1）消費者是否視該標記為商標指示之用（2）就相對商業交易習慣而言，該標記之特徵是否在相關產業中經常地被使用，以致無法被採認作為商標（3）經過一段時間的使用，一般消費者是否將其視為商品之來源指示標誌，還是僅為區辨商品本身之用。

2.6.2.3顏色商標

顏色商標通常指的是僅為顏色（solely of color）之標記，其可為單一顏色或數種顏色所組成。於顏色商標之使用證據中，需標明指示（look for）證據或廣告資料，其用以向消費者顯示其顏色作為識別來源之商標，以取得後天識別性。從最高法院之一項判決顯示
，顏色商標絕對不具先天識別性（Color marks are never inherently distinctive）。

USPTO關於顏色商標審查實務上
，基於上述最高法院判決，除非該顏色標記根據商標法2（f）規定，已取得後天識別性外，審查律師必須拒絕該該顏色標記註冊於主要註冊簿上。經判定不具備功能性之顏色標記申請案，可准予註冊於輔助註冊簿上，申請人可提交使用證據，證明取得後天識別性，以爭取進一步註冊於主要註冊簿。

以下為顏色商標之案例：

案例1

註冊號：3155678 [image: image18.jpg]



指定使用商品：網球裝備用袋

案例2

註冊號：2131693 [image: image19.png]// //
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指定使用服務：車輛運輸及物品運送

2.6.2.4全息圖（Holograms）

當一標記包含全息圖時，申請人需確保該全息圖從各視角不會出現2個以上不同之主體圖像，若有以上情況，申請人將被認為尋求註冊超過單一標記的圖像，申請案可能會被核駁，同時，申請人須提供證據，以證明該圖像確實做為商標之用，且消費者亦將該圖像視為商業來源指示。

TTAB在一項關於信用卡之案例指出
：具有多變尺寸形狀、位置之全息圖使用於交易卡片上，並非作為商標指示之用，因為從紀錄顯示，存在其他公司亦使用類似設計之全息圖於交易卡片或類似商品上，作為反仿冒指示之用，並且沒有證據顯示，消費者會將該圖像視為商業來源指示。

以下為一取得註冊之全息圖像：

註冊號：3045251 [image: image21.jpg]



圖樣描述：該標記包括一位於中央之全息圖，其具有點刻（stippling）之特徵。

2.6.2.5動態商標

申請人可對USPTO提出動態商標之申請，申請書格式與一般平面商標申請案相同，不同之處在於，申請人需將該動態商標以多重平面圖樣之方式重製，並檢送上限為5張之定格平面圖像，同時須檢送圖樣描述說明動作流程。

以下為取得註冊之動態商標：

案例1

註冊號：2077148 [image: image22.png]



指定使用商品：連線用電腦軟體，…。
圖樣描述：該圖像描述一大寫字母「N」跨坐於一星球上，一系列之隕石群穿落背景，所有動態圖像侷限於一方型框架中，該動態序列由電腦軟體所控制。

案例2

註冊號：1975999 [image: image23.png]



指定使用商品：電影影片，VCD影片，預錄影片，…。
圖樣描述：該圖像包括一光束之動態影像，光束由一站立於基座上女仕手中之火炬發出，投射至天空雲朵之背景上，一「COLUMBIA」文字出現並穿過火炬，然後天空出現一道彩虹環繞於女士周圍。

2.6.2.6位置商標

一特殊形狀之標籤，加上該標籤位於一具識別性之位置，以上特徵可能得以作為商標，只要對消費者而言作為來源指示之用即可。以下列例子說明：

註冊號：1157769 [image: image24.png]



指定使用商品：褲子

圖樣描述：該標記包括一固定於臀部口袋外緣之標籤，…。

然而，若該標籤僅為一般普通常見之形體（ordinary shape），除非已經取得第二層意義，在消費者心目中已形成商業印象外，無法作為商標。

2.6.2.7觸感商標

以下列例子說明：

註冊號：3155702 [image: image25.png]



指定使用商品：酒

圖樣描述：該標記包括一絨質物覆蓋於酒瓶瓶口表面，黑色區域非主張權利範圍，僅為表示絨質物所覆蓋區域，…，該標記為一觸感／觸覺商標。

2.6.2.8聲音及氣味（Odor/Smell）商標

實務上，美國准予用以識別商品服務之聲音登記為聲音商標。一聲音商標可以為一連串之音調或音樂記號，或口語文字伴隨音樂皆可。而具識別性不具功能性之氣味亦可登記成為商標，惟上述兩類商標皆需提供詳細之標記描述。

聲音商標可以音樂檔案或紙本音符之方式送件。關於氣味商標若申請人選擇以電子申請的方式送件，需同時將樣本以普通郵遞的方式寄至USPTO，才得以取得申請日。

審查律師檢視上述兩類商標是否與前案近似，可以藉由檢索USPTO資料庫之圖樣描述文字來判定。此外，也可檢索標記圖樣編碼為「6」之資料庫，USPTO將非視覺感知之商標，均歸類於該編碼中。

已註冊之聲音商標，例如：以人類聲音喊出「YAHOO」，以及口語文字「YOU’VE GOT MAIL」。

已註冊之氣味商標，例如：將櫻桃氣味註冊於機械用之合成潤滑油（註冊號：2463044），以及將葡萄氣味註冊於運輸裝置用之引擎潤滑油（註冊號：2568512）。

除上述兩類商標外，亦有申請人以味覺（Taste/Flavors）尋求註冊之前案，說明如下：

第76468364號之申請案欲尋求將「橘子口味」註冊於「抗憂鬱之速效藥錠或藥片」，被USPTO核駁。TTAB維持該核駁決定，理由為（1）適當的調味可有效地使患者更為舒適地服用藥物，其為一重要的功能性因素（2）無法作為商標使用，因消費者不會將具有橘子口味特徵，視為藥錠之商業指示來源。

2.7 涉及道德、公共秩序、欺騙及誹謗性事項之審查

2.7.1相關國際協定與美國法律規定

巴黎公約規定
，不得拒絕商標取得註冊，除非下列情形才得以拒絕：違反道德性（morality）、公眾秩序（public order），特別為欺騙一般公眾之事項。美國亦訂有相關之成文規定
，除非下列情形之一，才可拒絕商標取得註冊：包括不道德、欺騙性或不名譽之內容，或誹謗、產生對個人（含已故）、機構團體、信仰、國家象徵存有不實聯想，或侮辱、批評不敬之內容。

2.7.2涉及不名譽（Scandalous）及不道德（Immoral）事項之審查

實務上，審查本節事項時，涉及冒犯宗教、社會倫理、愛國或政治信仰之議題都可能成為核駁理由，由審查律師負擔舉證責任，證據可來自字典之定義，或是網路檢索資料，並將對下列事項進行考量
：該標記是否對禮儀觀感產生衝擊？或是否冒犯一般公眾中相當成員（substantial composite of the general public）之認知及道德觀感？

案例1「ACAPULCO GOLD」

申請人欲尋求註冊「ACAPULCO GOLD」指定使用於防曬乳液（Suntan lotion），而被USPTO核駁審定，理由為該用語為大麻之通俗俚語（slang for marijuana），而大麻在美國是違禁品，但TTAB則認為該用語使用於防曬乳液，未達不名譽之程度。

案例2「WIFE BEATER」

申請人欲尋求註冊「WIFE BEATER」指定使用於Ｔ恤，而被USPTO核駁審定，理由為該名稱為無袖內衣（如下圖）之通俗用語（popular slang term），申請人不服提出上訴；TTAB認為，雖然此用語已成為無袖內衣之通俗用語，且不帶有虐妻（spousal abuse）之諷刺涵義，但是當使用該用語於申請人所指定之商品，紀錄顯示一般公眾中相當成員仍會產生被冒犯之感受。
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                                 WIFE BEATER

2.7.3涉及欺騙性（Deceptive）事項之審查

欺騙性標記包括傳達商品服務之錯誤訊息，或為地理名稱欺騙性的。例如：於香菸包裝上印有「Good For U」之文字。實務上判斷一標記是否為欺騙性，需考慮下列事項
：（1）該標記是否錯誤地描述商品之特性、品質、功能或組成成分（2）消費者是否有可能相信（likely to believe）該不實描述（3）對該不實陳述之採信是否有可能影響（likely to affect）消費者購買商品的決定。滿足第（1）點及第（2）點條件之標記，會被認為是欺騙性的錯誤描述，而滿足全部條件之標記，則會被認定為欺騙性標記。例如：標示「SILK」、「LEATHER」、「COTTON」之商品並非為該標示材料成分所組成；標示「PARIS」、「NEW YORK」之商品並非來自所標示之地名；標示「STEREO」（立體聲）、「DIGITAL」（數位處理）之商品並不包括所標示之功能規格。

以下內容為相關案例：

案例1「CAFETERIA」
（申請號:75819306）

申請人欲申請「CAFETERIA」指定使用於「坐定顧客之餐廳服務，不包括cafeteria-style式餐廳（excluding cafeteria-style restaurants）」，雖申請人於申請書指定使用商品／服務內容欄位，敘明餐廳服務範疇不包括cafeteria-style式餐廳，惟「CAFETERIA」之定義，一般為顧客於櫃檯點餐，並自行用餐盤將食物帶至桌子之餐廳服務。TTAB認為一位想要自助式點菜方式之顧客，將會因為申請人餐廳名稱之欺騙性錯誤描述，決定進該餐廳用餐，而這已經足夠達到budge案之最後一項條件，成為欺騙性標記了。本案目前已撤銷註冊。

案例2「TO PROTECT AND TO SERVE」
（註冊號:3273102）

申請人為提供洛杉磯警官之社交俱樂部服務，欲申請「TO PROTECT AND TO SERVE」指定使用於「飲料杯及服飾類商品」，該標記為洛杉磯警部之官方座右銘。在不實聯結（false connection）之判斷上，TTAB從紀錄發現，警方經常使用申請人之運動訓練相關設施，且警方相對地提供申請人維護安全服務，因此認定申請人與警方兩者關係之間存有實際連結關係。

案例3「APACHE」
（申請號：78175476）

申請人欲申請「APACHE」指定使用於「香菸」，而「APACHE」為公認美國境內之一原住民族名稱，且「APACHE」並無其他字義。TTAB認為，申請人與APACHE民族並無任何關聯，且許多美國原住民族均會產製香菸類產品，使用「APACHE」於香菸產品將會與APACHE民族產生不實聯結。本案於訴願階段已自行撤銷。

案例4「MARC CHAGALL」（註冊號:2642974）

申請人欲申請「MARC CHAGALL」指定使用於「伏特加酒」，Marc Chagall是一位著名之畫家，惟申請人與該畫家與其繼承者並無任何關聯。TTAB認為，以該名畫家之著名程度，足以使消費者產生其與申請人商品之不實聯結。本案目前已撤銷註冊。

2.7.4涉及誹謗性（Disparaging）事項之審查

美國商標法Section 2(a)中規定，誹謗個人（含已故）、機構團體、信仰、國家象徵，或帶有侮辱、批評不敬內容之標記不得註冊。決定一標記是否構成誹謗，取決於該標記是否被理解為與一個人或團體有關，以及該關聯對該團體之相當成員而言是否被理解為誹謗。

下表為不名譽／不道德與誹謗之比較：
	
	不名譽／不道德
	誹謗

	相對時間
	以當時之觀點

（Existing views）
	以申請時之觀點

（Views held at the time of registration）

	相對公眾
	一般大眾之相當成員
	所指定之個人／團體


案例「Redskins」[image: image26.png]WASHINETON

REDSKINS



 （註冊號：1085092、0978824、0986668）

申請人為華盛頓Redskins橄欖球社團（Washington Redskins Football Club），指定使用於第41類「專業橄欖球競賽之展示」並獲准註冊。有多位美國原住民於1992年向TTAB提出訴願，表示該用語對原住民帶有不名譽／不道德及誹謗意味。

本件標記之爭議點，在於圖樣上「Redskins」之使用是否造成誹謗事宜。首先，由字典對於「Redskins」定義為，關於北美洲原住民之一冒犯用語（an offensive term for a Native North American）。TTAB對此案之初步認定為：該標記不涉及不名譽／不道德事項，僅涉及誹謗事項。關於涉及誹謗部分，TTAB發現約有一半字典對「Redskins」用語所作的描述包括：經常冒犯性（often offensive），非正式的（informal），或冒犯意味之俚語（offensive slang）。此外，紀錄顯示該用語帶有冒犯意味始於1950年代，且少見被用以提及美國原住民，TTAB認為該用語之消失現象，正表示該詞為帶有冒犯意味。TTAB於1999年將該商標撤銷。

然而，申請人不服TTAB之決定，上訴至聯邦地方法院（Federal District Court），該法院初步認為，沒有實質之證據可據以認定該用語為誹謗性。

為了得知一般公眾對該用語之感受，訴願者於訴願階段對358位原住民及301位非原住民進行訪查，結果前者有36.6%、後者有46.2之受訪者，表示該詞為誹謗性用語。TTAB認為該調查結果，可代表更多受訪人數之受試結果。惟這項觀點不為法院所接受，理由在於訪查未包括50州其中38州之原住民，受訪者數目僅為全部應受訪者之2％，且該調查報告中並未敘明，受試者對該用語之認定究竟屬經常冒犯性，還是僅於特殊之前後文內容中才帶有冒犯性（only in particular contexts）。

此外，聯邦地方法院認為一般公眾（非原住民）之受訪結果，無法證明其可代表為原住民之受訪結果。且該受訪結果僅能代表訪查當時之觀點，無法代表為標記註冊當時之觀點。

根據以上論點，聯邦地方法院認為相關公眾（原住民）僅將該用語視為不敬之用法（in a disrespectful manner），而不採認其為誹謗性用語。

再者，聯邦地方法院提出「疏忽」（laches）之法律論點，即「Redskins」系列商標早自1967至1976年間提出申請並獲准註冊，評定人卻遲至1992年才提出評定案，此一長時間之延遲提出訴訟將影響商標所有人之權利甚鉅。惟哥倫比亞巡迴上訴法院對上述程序觀點持保留態度，因其認為部分評定人年紀較輕，提評時距離可提起訴訟之法定年齡，時間並未延遲過久，目前本案退回地方法院重新審理中
。

本案於1996年8月間，有另一批當時年齡介於18至24歲之年輕原住民再向TTAB提出訴願，正由TTAB審理中，「Redskins」系列商標目前仍有效存在。

2.8 混淆誤認之虞審查

2.8.1美國法律規定

根據美國商標法第2條（d）規定，「沒有商標，…，應該被拒絕註冊…，除非該商標…包含註冊於美國專利商標局之標章，或使用於類似之商品或服務，而導致混淆、或錯誤、欺罔之虞…」

實務上，審查律師進行USPTO資料庫檢索之流程如下：（1）檢索現存的註冊案及申請在先之申請案（2）僅檢索USPTO之資料庫（3）未取得註冊之商標並不在檢索範圍內。

2.8.2論商標近似－杜邦因素（The du Pont Factors）

於判斷兩商標是否近似時，USPTO審查律師引用經法院判決內容
提到之杜邦因素，進行下列條件檢視：整體外觀、讀音、文字圖樣涵義、商業印象等。同時考量下列因素：交易場所，對該商品消費者購買習慣係屬匆匆一瞥、還是詳細地檢視，先前商標之名聲，該類商品中近似之圖樣數量多寡等。

獨創性商標圖樣沒有固定的讀音，縱使兩者存有些微差異，仍不能避免混淆誤認之虞，例如：「[image: image27.png]v,

SEYCOS



」與「SEIKO」近似
，「[image: image28.png]


」

（ENTELEC）與「INTELECT」近似
，「CRESCO」與「KRESSCO」近似
，以及「NEAT」與「NEET」、「HIGH AND DRY」與「HI-N-DRI」、「FRESH’N」與「FRESHEN」、「KNIFE」與「NTPHE」、「TENNIS ANYONE」與「10SEN1」等，以上案例皆認定為有致混淆誤認之虞。

有一些情況是，與現有商標相較，字數增加、減少或以其他字替代，仍構成近似，例如：「BENGAL」與「BENGAL LANCER」、「CONFIRM」與「CONFIRMCELLS」、「OPTIQUE BOUTIQUE」與「OPTIQUE」、「THE APOGEE CO.」與「APOGEE」等。

若二標記是由相同用語所組成，即使該用語排列方式不同，若二者意義及商業印象構成相同或近似，則仍認定會構成混淆誤認，例如：「THE WINE SOCIETY OF AMERICA」與「AMERICAN WINE SOCIETY」、「RUST BUST」與「BUST RUST」。然而，當用語順序調整後而予人不同之商業印象時，則認為不會造成混淆誤認，例如：「UP STANDING」與「STANDING UP」、「BEST JEWELRY」與「JEWELER’S BEST」。

複合式商標圖樣儘管增、減或替換其中之描述性或暗示性用語，仍認為構成近似，例如：「CSC ADVANCED BUSINESS SYSTEMS」與「CSC」。由上例可知，一標記之主要識別部分為決定商業印象之主要因素。

商標是由單純文字所組成，與同意義之圖形表示相較，因二者實質涵義相同，故仍會造成混淆誤認，例如：「BASKETBALL」與「[image: image29.jpg]


」。

此外，若商標圖樣同時由文字與圖樣同時所組成，審查律師將著重於商標中的文字進行檢索，因為消費者之交易習慣，提到商品服務時都是以文字做稱呼而非圖樣。

標記圖樣之涵義相近，則有致消費者混淆誤認之虞，因為一般消費者對標記僅保留模糊之印象，而非精確圖樣的記憶，例如：「AQUACARE」與「WATERCARE」、「BLUE NUN」與「BLUE ANGEL」、「DAWN」與「DAYLIGHT」、「AFTER TAN」與「AFTER SUN」等。

2.8.3論商品類似

一旦認定商標圖樣近似後，審查律師接著需要判定指定使用商品是否相同或類似。判斷重點應該在於消費者是否相信商品服務來自同一個商業來源，而不僅僅決定商品是否構成類似。可以考量之因素包括：商品是否傳統上同時被使用、先權利人是否有擴大商業經營範圍之情形等。如下例說明：

（1）類似之商品或服務：「餐廳」與「酒吧」、「無線電廣播」與「網路傳播」。

（2）經常同時被使用：「紙」與「筆」。

（3）相同行銷管道：「網球拍」與「網球鞋」、「衣服」與「服飾零售」。

關於認定商品是否類似，審查律師必須提供證據，其可包括：新聞期刊、網路檢索結果、相同行銷販賣管道之廣告資料等。

於審查實務上，對於最終是否構成混淆誤認之虞之判斷上，採取一平衡測試（Balancing Test），即若圖樣近似程度愈高，則對商品類似之要求則愈低，反之，若圖樣近似程度愈低，則對商品類似之要求則需愈高。

此外，目前之商品分類原則是便於行政管理所作之分類，分屬不同類別之商品，並不代表兩者必然不存在類似關係
。

2.8.4更周全關注論點（Doctrine of Greater Care）

對於部分特殊用途商品，例如當指定使用商品皆為「人體用藥品」時，USPTO及法院皆採取更周全關注論點，來判定圖樣是否構成近似。根據該論點，圖樣構成近似的認定門檻，較非指定於「人體用藥品」之圖樣為低。舉例如下：

案例1

「MYCHOLINE」指定使用於「治療吞嚥困難、下腹腫脹、胃部不適之藥品」，與「MYSOLINE」指定使用於「抗經攣用藥」，兩者構成混淆誤認之虞
。

案例2

「NUMOL」指定使用於「治療咳嗽、感冒、及支氣管刺激之藥品」，與「NUJOL」指定使用於「含藥之化學礦物質油」，兩者構成混淆誤認之虞
。

由上例可知，部分藥品不須醫生之處方，一般消費者可獨自於藥房購買取得，例如外塗用藥與口服用藥，若因為商標過於近似導致消費者混淆，錯服藥品極可能產生嚴重後果。

2.9 著名商標審查

2.9.1相關國際協定與美國法律規定

關於著名商標之保護，巴黎公約第6條規定，會員國對於已註冊或未註冊之著名商標應採取保護措施，以免受到侵害，對於重製、仿冒、翻錄著名商標之標記，得依職權或權利人之申請，拒絕或取消該申請案之註冊。TRIPS根據上述內容，於16.2節及16.3節訂有下列規定：會員應考慮該商標在相關公眾（relevant sector of the public）之知名度，包括因商標之推銷所取得之知名度；及後商標之使用若與註冊著名商標產生關聯性，且使著名商標之利益受到損害，即使是不類似之商品，會員國亦應對註冊之著名商標採取保護措施。

對於未註冊著名商標之保護，美國商標法於15 USC 1052(a)規定：包括不道德、欺騙性或不名譽之內容，或誹謗、產生對個人（含已故）、機構（institutions）、信仰、國家象徵存有不實聯想，或侮辱、批評不敬之內容，應拒絕其註冊。此外，對已註冊著名商標之保護，於15 USC 1052(d)規定：與已註冊商標、標記或商業名稱產生混淆誤認、導致錯誤、或有欺騙行為…之標記，應拒絕其註冊。

2.9.2著名商標之認定

於保護著名商標之執行面上，關鍵之處在於如何客觀地認定一標記是否為著名商標，因著名商標之保護範圍不限於類似之商品及服務，也不限於是否已取得註冊，排他範圍較一般商標廣泛，關於著名與否之認定宜審慎為之。　

依據1999年WIPO聯合備忘錄之規定，會員國認定是否為著名商標，應考慮下列事項：（1）相關公眾對該商標之熟悉程度（2）商標使用所涵蓋的期間與地理範圍（3）關於推銷該商標之事實，包括廣告、展覽等（4）成功捍衛該標記權利之紀錄，特別是經過主管機關認定為著名商標（5）該標記之商業價值等。

TTAB考慮事項如下：識別性程度、使用該標記之時間及強度、廣告時間及程度、使用交易之地理範圍、交易管道、交易管道內被認識熟悉之程度、第三人使用相同或近似商標之程度範圍、商標是否註冊等。

2.9.3案例研析

討論案例「XEROX」

假設一申請案欲將「XEROX」指定使用於「商業諮詢顧問服務」，且審查律師知道「XEROX」是XEROX公司所註冊，指定使用於「影印設備」之著名商標，但是卻未在商業服務類別申請註冊，審查律師可以無視商品服務間之差異性，而將該申請案核駁嗎？

根據美國商標法2(d)規定，與已註冊商標、標記或商業名稱產生混淆誤認、導致錯誤、或有欺騙行為…之標記，應拒絕其註冊。然而，審查律師引用該條款時，需負擔舉證責任，證明前案商標已臻著名程度，否則，該核駁處分有可能不被TTAB所支持。因此，若無明確證據證明商標已臻著名，一般的作法是，至異議程序由一般公眾或利害關係人提出異議挑戰之。

異議／撤銷程序為權利人確保執行著名商標義務之流程，其將舉證責任由審查律師轉移至權利所有人，以確保維持著名商標之權利。

前面提到，一標記若涉及商標法2（a）有關錯誤關聯性時，將被核駁，舉例如下：「APACHE」指定使用於香菸商品，將使人錯誤地聯想與美國民眾所皆知的Apache氏族有關。「NAFTA」指定使用於商業及投資服務，將使人錯誤地聯想與北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement）有關。而「SYDNEY 2000」指定使用於商業及通訊服務，將使人錯誤地聯想與2000年在雪黎舉辦的奧運有關。

案例1 SLOPPY JOE’S

申請人欲申請「[image: image30.png]


」指定使用於「餐廳及酒吧服務、授權

他人使用Hemingway之姓名、相關之服飾商品」，圖樣描述為「該圖樣包括部分Hemingway之肖像」。

審查律師認為違反商標法2（a）不實聯想，以及2（d）與申請在先4件HEMINGWAYS註冊案產生混淆誤認之規定，將該申請案核駁。

案例2 GOOGLE vs. BLOGLE

異議人Google Inc.「[image: image31.png]Google



」對「[image: image32.jpg]Blogle



」指

定使用於「用以檢索、編譯、排序及系統化資訊之電腦軟體」之註冊案提出異議。異議人提出下列著名事證：（1）自1997年起使用搜尋引擎軟體（2）2006年超過300萬之美國使用者瀏覽該網頁（3）盈餘收入自2002年之4億多美元，提升至2006年之73億美元（4）根據「Reader’s Choice」調查報告顯示，自2001年至2005年，「Google」為全世界領導商標中排行前5名（5）有2個線上字典將「Google」定義為「搜尋引擎之商標」。

本案TTAB審查官員認可Google所提出主張知名度之證據，並認為被異議商標與「Google」近似，以及指定使用於本質相同之商品，裁決本案異議成立。

案例3 STARBUCKS vs. LESSBUCKS

異議人STARBUCKS「[image: image33.jpg]


」對申請人Marshall Ruben「LESSBUCKS

COFFEE」指定使用於「咖啡、咖啡零售店服務」之註冊案提出異議。異議人提出下列著名事證：（1）自2001年至2004年，銷售金額高達100億美金，市場行銷費用達1億5千萬美元（2）全美國擁有5,000家自營店及授權之分店（3）每週達1仟1百萬之顧客消費（4）每週達35萬人次瀏覽網頁，於2004年，幾乎過半數之美國人已到過STARBUCKS店面。

TTAB引用前判決指出「聯邦巡迴法院已重複地陳述，商業競爭對手沒有任何藉口抄襲著名商標，由於著名商標具有顯著之光環（long shadow），商業競爭對手必須避免有搭便車攀附名聲之嫌。」TTAB考慮「STARBUCKS」商標已臻著名，同時指定使用於類似商品服務，認定有致混淆誤認之虞，而核駁該註冊案。

2.10 馬德里系統與美國制度之調和

2.10.1馬德里系統簡介

關於商標國際註冊之馬德里系統（The Madrid System），其前身為1892年設立之馬德里協定（The Madrid Agreement）及1989年設立之馬德里議定書（The Madrid Protocol）。由位於瑞士日內瓦之世界智慧財產權組織國際局（WIPO International Bureau）掌管，由馬德里協定及馬德里議定書之締約國，共同組成馬德里聯盟（The Madrid Union）。至西元2008年4月27日止，馬德里聯盟共有80個會員國，其中75國為馬德里議定書之會員國。

申請人僅需以一種語言（英語、法語或西班牙語）提出申請案，並向單一機關繳付單次費用即可，而不需在各成員國，以不同的語言並繳納不同之各國貨幣。國際註冊案如需變更，如商標權人之名稱或住址，僅需向國際局登記一次即可。

國際註冊申請案必須由申請人本國機關提交給國際局，國際局將通知申請人欲指定之締約國，並將申請案資料轉送至指定國，每一個指定國均依照其國內法律進行審查，並有權拒絕該申請案。

由於美國僅為馬德里議定書之締約國，故申請人僅可指定該議定書之會員國進行保護。

2.10.2美國對於國際註冊案之審查作業

為處理國際註冊申請案，USPTO內部設立一專責辦公室：馬德里處理單位（Madrid Processing Unit, 以下簡稱MPU）。MPU設有專門審查律師，其比對美國申請案之資料，若資料相符則遞送至國際局，而該申請案稱為馬德里延伸保護請求案（Madrid Requests for Extension of Protection，以下簡稱REP）。

若有REP遞送至美國，則由一般之審查律師進行審查，而審查事項與一般商標申請案大同小異，不同之處例如（1）由國際局決定指定使用類別，審查律師不可新增、修改或移動類別（2）申請規費由國際局及USPTO共同決定，不在審查律師審查範圍。而取得註冊後之效力亦與一般申請案相同。

若會員國發現REP案無法取得保註冊保護，必須遞送一份暫定核駁書（Provisional Refusal）至國際局，再由國際局轉送給申請人。所有USPTO審查律師之暫定核駁書，須先經過MPU之審查人員檢視，以確保符合國際局之規定。

暫定核駁之理由可能包括：（1）申請人是否適格，其必須符合美國國內法律規定（2）商品服務名稱涵義是否太過廣泛（3）外國文須附有英文譯本等。

遇有從國際局轉送之REP補正／補充文件，則由MPU之審查人員審核，內容包括：商品服務範圍減縮，或所有權人變更等所有可能影響其是否准予註冊之事項，必要時，MPU會通知審查律師進行相關程序。

此外，REP案與對應之國際註冊申請案有相應之存續關係。當國際註冊案消滅後，申請人必須提出轉換請求（request for Transformation）至國內申請案。轉換案之圖樣必須保持相同，且指定使用之商品服務不得超過原始REP案所指定之範圍。案件經轉換後，由當時檢視REP案之相同審查律師進行審查。若案件未經轉換程序，且USPTO收到來自國際局之國際註冊案消滅通知（Notice of Death），則REP案視同放棄，若REP獲准註冊，註冊效力仍視為已取消。

根據統計資料顯示，2007年美國為第3大REP案被指定國，僅次於中國及俄羅斯聯邦；亦為第3大REP案遞件國，僅次於德國及法國。

第三章 心得及建議

3.1心得

前人有云「以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失」。而以他國法制為借鏡，可以讓我們知道下一步可能之修法方向，使制度更臻完美、更為順暢地運作施行。以下就美國商標法制與審查實務特點，進行心得報告：

（1）審查律師之工作量與工作型態

於課程第2天午間餐敘時，分組負責接待的Scott律師表示，本次參與課程講座之審查律師，平時皆負有審查申請案件任務，同時所屬的法律辦公室（Law Office），年度中仍需機動支援全球智慧財產權學院所舉辦的審查訓練課程，依照各位審查律師之專長及興趣，負責籌備不同主題及擔任課程講座。根據2007年之統計資料，USPTO平均商標部門一位審查律師負責之案件量約1000類件左右（400位審查律師負責40萬類件之申請案），且大多數之審查律師即使上班時間於住處審查案件，仍有不錯的工作表現。

我國審查人員年度結案目標量1500類件（125類件／月），且相當比例之人力，另負責商標法制修訂、審查案品質改進事項、司法人員及業界代理人之訓練活動等非申請案審查事務，其實可發現我國審查人員之工作量要求及工作效率，相較於已擁有TEAS電子化系統輔助審案之USPTO審查律師，是毫不遜色的。

（2）輔助註冊制度之設計

美國商標法對於純粹描述性、主要為地理指示性、產品設計及產品包裝、顏色、聲音等商標申請案，只要不違反其他商標絕對不得註冊事由之低度識別性標記，規定可註冊於輔助註冊簿，而取得部分商標權利，例如可使用註冊符號®、可作為基礎案至他國申請註冊、亦可至聯邦法院提起侵權訴訟等，即等於取得「商標觀察員」身分，且經過5年以上之獨家使用期間，仍有進一步取得主要註冊之可能性。制度設計上，對於低度識別性標記之保護較具彈性，並兼顧申請人之權益。

我國制度無輔助註冊之設計，惟對照目前商標法及審查實務，適用第23條第1項第1款不具商標識別性或第2款說明性態樣，仍可藉由取得後天識別性取得註冊，而適用第3款通用名稱之事由只有遭核駁一項選擇，且適用第23條第1項第1款或第2款之申請案，若送件時使用資料不足取得後天識別性，實務上作法通常是先予以核駁，待申請人檢具充分使用資料後，再次提出申請，惟於首次核駁至再次提出申請之期間，難保不會有第三人使用之情形發生。兩國制度上之差異頗值得思考。

（3）有致混淆誤認之虞商品類似之判斷

有關檢索階段，美國審查實務上先以文字圖形檢索碼及尼斯大分類界定檢索範圍，檢索出近似圖形後，接著判定指定使用商品是否類似，同時需負擔有關類似商品之舉證責任，資料可來自新聞期刊、網路檢索結果、相同行銷販賣管道之廣告資料等。

我國現行檢索流程，因另將商品服務訂有檢索參考彙編，細分為小組群，同時以文字圖形檢索碼、尼斯大分類以及商品服務組群界定檢索範圍，可篩選出更為精確之檢索資料，由審查人員檢視該結果，並判定是否有致混淆誤認，就類似商品之舉證上，該商品服務參考彙編即扮演一重要之參考資料，有效加速作業時間。惟商品服務彙編為求資料之正確性，仍需依照交易習慣及商業市場實際情形，不斷進行修正更新。

（4）著名商標審查

一商標經由權利人廣泛地行銷使用而成為著名商標，而昔日之著名商標，亦可能因為申請人商業經營策略之改變，其知名度不如往昔，甚至退化成一般不再著名之商標。然而，著名商標之保護範圍較一般商標廣泛，不限於類似之商品及服務，也不限於是否已取得註冊，因此美國審查實務於申請階段，就前案著名商標認定之舉證責任就落在審查律師身上。一般情況下經檢索後，若無明確證據證明前案商標已臻著名，則發出核准通知，進入為期3個月之異議程序，由一般公眾或利害關係人提出異議聲明，舉證責任相對地移轉至異議人或權利人身上。經由兩造所提出之客觀事證，TTAB或法院可更為準確地認定，商標於申請當時是否為著名並界定權利範圍，從而判定兩者是否有致混淆誤認之虞或存在不實關聯性。

3.2建議

（1）審查人員訓練進修

審查人員係為機關對外之第一線工作人員。就機關整體行政角度而言，完成年度整體工作案件量之目標固然相當重要，而審查案件品質之重要性亦不言而喻。輔助硬體設備功能提升的同時，審查人員亦需適時地充實專業知能，才不致與快速變遷的國際社會脫節。一般而言，由於審查人員每日需應付龐大的申請案件，對於解決個案問題之細節流程或許較為熟悉，卻因此而見樹不見林，較容易忽略更大範圍之商標法制或公共議題。本次有幸參與國際性之商標審查課程，最大的收穫就是如同參加一場豐富的「知識饗宴」，除有機會與來自世界各地之審查人員一同交流，並瞭解USPTO商標審查實務之運作情形，對個人觀念養成、專業知識及往後工作方面均有極大的開導作用。若往後他國舉辦智慧財產權審查或訓練等相關課程，希望可持續推派我國審查人員前往參與。

（2）全面電子化申請系統提升審查效能 

    美國目前之申請審查之介面已全部電子化，申請人可藉由TEAS遞件，案件送至USPTO後可直接轉送至審查律師操作之介面，且TEAS提供商品服務資料庫供申請人指定，避免因商品服務名稱不明確而郵件往來，減少雙方修正商品服務名稱所付出之時間成本與行政資源，同時預駁通知書傳送方式也已採電子化，有效減少書面文件往來的等待時間，且以電子郵件傳送方式若無法有效送達亦可立即顯示，因此可以大幅降低審查期間，提升效率。同時，申請書以電子化方式遞件可搭配更為低廉之申請規費，使申請人樂於配合政策，使用該電子系統，共創雙贏局面。

我國電子化輔助審查系統E網通，亦將全面上線運作，而USPTO之TEAS系統自2001年來運作所累積之經驗，例如建置商品服務資料庫供申請人選擇指定、通知文件電郵化、及其周邊整合方案包括規費減免辦法，建議納入我國電子系統營運模式之參考。

（3）開放非傳統商標之多種型態

    我國92年修正商標法與修正前商標法相較，新增顏色、聲音及立體形狀之商標型態，惟美國目前所採認核可之非傳統性商標，還包括味覺、嗅覺、觸覺等其他非視覺型態之商標，當然這與美國商標法制與我國不同
，及數量異常龐大的商標申請數量有關（2007單年將近40萬類件）。上課時與USPTO講座討論時提到，目前新型態的非傳統商標數量較少，且該類型商標多數可能具有功能性本質，審查律師通常對證物質與量的要求程度較高，包括氣味商標檢送之樣本如有變質失真之虞，即使核准後仍需定時檢送相同規格之樣本，同時美國法院的開放態度亦較為保留。不過就目前國際法制日漸調和之趨勢來看，或許有一天我國商標法也將開放多種非傳統商標之申請，美國早一步開放所累積的審查實務與案例，屆時應可作為重要參考。

（4）調整對於人體用藥品類商標之審查標準

    關於人體用藥物類商品，USPTO審查律師採取申請商標容易達到混淆誤認門檻之嚴格認定標準，以避免消費者錯服藥物而影響公共健康。同時，歐洲法院亦採取類似上述觀點
，對於人體用藥品進一步區分為處方用藥與非處方用藥，考量一旦錯服藥品將對使用者產生不可預測之風險，因而對非處方用藥採取易達混淆誤認門檻之嚴格認定標準。

目前我國審查實務上
，認為藥品屬專業性商品，因消費者多為專業人士，目前採較不易達到混淆誤認門檻之認定標準。另台灣製藥產業發達
，且一般消費者亦可至藥局輕易地取得非處方用藥，若一標示相近之不同藥物流入市面，對公共健康仍會構成潛在威脅。對有可能影響公眾健康之藥品類商標把關尺度認定標準，建議可參考歐美現行作法，進行更為細緻之區分。

附錄

課程時間表

[image: image38.jpg]Day 1:Tuesday, 3 June 2008
Location: Global IP Academy, Madison Building

9:00 - 9:10 a.m. Registration
9:10-9:20 a.m. Welcoming Remarks

Amy Cotton, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

9:20 - 9:30 a.m. Program Overview and Participant Introductions

Toni Y. Hickey, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

9:30-10:00 a.m. Video Introduction to the USPTO

10:00 — 10:30 a.m. Overview of the Trademark Examination Process at the
United States Patent and Trademark Office

John Rodriguez, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

10:30 — 10:20 a.m. Break

10:40 - 11:30 a.m. Examination of Marks for Distinctiveness
(Genericness/Descriptiveness)

Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

12:00 — 12:15 p.m. Visiting Scholars Mentoring Program
Patent and Trademark Office Society (PTOS)

Pierre Vital, Co-Chair, International Relations Committee,
Patent and Trademark Office Society (PTOS) and

Patent Examiner, Art Unit 2188

U.S Patent and Trademark Office and





[image: image39.jpg]United States Patent and Trademark Office
Global Intellectual Property Academy

Trademark Examination Program
3-6 June 2008

FINAL

Location: Global Intellectual Property Academy

United States Patent and Trademark Office
James Madison Building

600 Dulany Street
Alexandria, Virginia 22314, USA

Coordinators:

Toni Y. Hickey, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and
Enforcement

United States Patent and Trademark Office
Phone: 571.272.9300

Fax: 571.273.8476

Email: toni.hickey@uspto.gov

Nadine Blackmon, Program Coordinator
Office of Intellectual Property Policy and
Enforcement

United States Patent and Trademark Office
Phone: 571.272.8483

Fax: 571.273.0129

Email: nadine.blackmon@uspto.gov

\

Cynthia Henderson, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and
Enforcement

United States Patent and Trademark Office
Phone: 571.272.9300

Fax: 571.273.0085

Email: cynthia.henderson@uspto.gov

Katherine Chen and Edward Newland,
Program Assistants

Office of Intellectual Property Policy and
Enforcement

United States Patent and Trademark Office
Phone: 571.272.9300

Fax: 571.273.0129

Email: hollis.davis@uspto.gov





[image: image40.jpg](Con’t) Day 1:Tuesday, 3 June 2008
Location: Global IP Academy, Madison Building

Raymond Addie, Co-Chair, International Relations
Committee, Patent and Trademark Office Society (PTOS)
and Patent Examiner, Art Unit 3671

U.S. Patent and Trademark Office

12:158= 121 Sipim. Working Lunch — An introduction to the USPTO’s
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
(OIPPE)

Participants will have the opportunity to meet attorneys
specializing in trademark law who work with the OIPPE

1:15 —2:00 p.m. Examination of Marks for Geographic Distinctiveness
(Geographic, geographically deceptively misdescriptive,
geographically deceptive)

Amy Cotton, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

2:30 —3:15 p.m. Protection of Geographical Indications: The U.S.
Approach

Amy Cotton,, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement

United States Patent and Trademark Office
3:15-3:30 p.m. Break

3:30 — 4:30 p.m. Case Studies: Distinctiveness





[image: image41.jpg]9:00 — 9:50 a.m.

9:50 - 10:00 a.m.

10:00 — 10:50 p.m.

12:00 — 1:15 p.m.

1:15-2:00 p.m.
2:00 —2:40 p.m.
2:40 —2:50 p.m.

2:50 — 4:00 p.m.

Day 2: Wednesday, 4 June 2008
Location: Global IP Academy, Madison Building

Examination of Marks for Functionality: Product
Design and Product Packaging

Scott Baldwin, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

Break

Examination of Marks for Functionality: Non
Traditional Marks

John Rodriguez, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

Lunch

Classification and Identification of Goods & Services:
The Nice Classification System

Jennifer Chicoski, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

Class Picture

Design Coding: The Vienna Classification System
Toni Y. Hickey, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

Tour of the Public Search Room





[image: image42.jpg]Day 3: Thursday, 5 June 2008
Location: Global IP Academy, Madison Building

9:00 —10:00 a.m. Examination of Matter Contrary to Morality and
Public Order

David Morfesi, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

10:00 — 10:15 a.m. Break

10:15—-11:00 a.m. Certification and Collective Membership Marks
Toni Y. Hickey, Attorney-Advisor

Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
United States Patent and Trademark Office

11:00 - 12:00 p.m. Roundtable Case Studies: Contrary to Morality and
Public Order & Certification/Collective Membership
Marks

12:00 — 1:00 p.m. Lunch

1:00—1:50'p:m. Examination of Marks for Confusion

Toni Hickey, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

1:50 —2:40 p.m. Examination of Well-Known Marks
Cynthia Henderson, Attorney-Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office

2:40 —2:50 p.m. Break

2:50 — 4:00 p.m. Roundtable Case Studies: Likelihood of Confusion and
Well Known Marks
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學員合影

[image: image44.jpg]Day 4: Friday, 6 June 2008

Location: Location: Global IP Academy, Madison Building

9:00 — 9:50 a.m.

9:50 — 10:00 a.m.

10:00 — 10:50 a.m.

10:50 — 11:00 a.m.
11:00 — 11:30 a.m.

11:30 - 11:45 p.m.

11:45-12:30 p.m.

Overview of Trademark Enforcement in the U.S.
Jacqueline Morales, Attorney Advisor
Office of Intellectual Property Policy and Enforcement
U.S. Patent and Trademark Office
Break
Examination of Madrid Applications
Jennifer Chicoski, Staff Attorney
Office of the Commissioner for Trademarks
U.S. Patent and Trademark Office
Break
Program Evaluations

Closing Ceremony and Presentation of Certificates

PTOS networking luncheon
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� 詳http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/50328_table28.html，最後點閱日期2008年8月11日。


� USPTO目前採用商標電子申請系統（Trademark Electronic Application System，以下簡稱TEAS），自2001年上線，詳http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2001/01message_actingdirector.htm，最後點閱日期2008年8月11日。


� 詳http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/50315_table15.html，最後點閱日期2008年8月11日。


� 無論標記有無送交USPTO審查，使用者可以自由地在標記上加註TM（trademark）或SM（service mark），以向一般公眾宣示權利，惟記號®則必須俟USPTO註冊後才得以標註，詳http://www.uspto.gov/web/offices/tac/doc/basic/register.htm，最後點閱日期2008年8月11日。


� 請參巴黎公約第6條之5第B項。


� 請參TRIPS第15條。


� 詳In re Microcell Corp., Serial No. 75931410(July 13, 2005)。


� 詳15 USC 1052 2 (e)及2(a)。


� 詳TRIPS第22條之規定。


� 詳U.S. Supreme Court “TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 32 (2001) 。


� 詳In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332,213 USPQ 9, 15-16 (CCPA 1982)。


� 詳In Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205.


�詳the Supreme court Wal-mart, supra, at 1344 (引用Qualitex Co. v. Facobson Products, Co., 514 U.S. 159, 162-63 (1995)。


�詳http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm, Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) - 5th Edition, Chapter 1200 Substantive Examination of Applications, 最後點閱日期2008年8月11日。


� 詳In re Upper Deck Co., 59 USPQ2d 1688 (TTAB 2001)


�請參巴黎公約第6條。


�請參15 U.S.C. 1052（a）。


�詳In re McGinley, 660 F.2d 481, 486, 221 USPQ 668, 673 (C.C.P.A. 1981) 。


� 詳判決In re budge Mfg. Co. Inc 857 F.2d 773, 8 USPQ2d 1259 (Fed. Cir. 1988) 。


� 詳In re ALP South Beach Inc.79 USPQ2d 1009(TTAB 2006) 。


� In re Los Angeles Police Revolver and Athletic Club, Inc. 69 USPQ2d 1630 (TTAB 2003)。


� In re White 73 USPQ2d 713 (TTAB 2004)。


� 詳http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1160557519218，最後點閱日期2008年8月12日。


� 詳In re DuPont de Nemours & Co. 476 F.2d 1357(C.C.P.A. 1973)。


� 詳Kabushiki Kaisha Hattori Tokeiten v. Sciotto, 228 USPQ 461 (TTAB 1985)。


� 詳In re Energy Telecommuncations & Electrical Association, 222 USPQ 350 (TTAB 1983)。


� 詳In re Cresco Mfg. Co., 138 USPQ 401 (TTAB 1963)。


� 詳National Football League v. Jasper Alliance Corp., 16 USPQ2d 1212, 1216 n.5 (TTAB 1990)。


� 詳Glenwood Laboratories, Inc. V. American Home Products Corp., 173 USPQ 19 (CCPA 1972)。


� 詳Clifton v. Plough, 144 USPQ 599 (CCPA 1965)。


� 詳In re sloppy Joe’s International Inc., 43 USPQ2d 1350 (TTAB 1997)。


� 詳Google Inc. v. Pivot Design, Inc., Opposition No.91171124 (April 20, 2007)。


� 詳Starbucks U.S. Brands, LLC v. Ruben, 78 USPQ2d 1741 (TTAB 2006)。


� 美國商標法規定，足以識別商品／服務，以及指示來源者，即可作為具體之標的，詳15 U.S.C. 1127 Section 45。


� 詳歐盟判決Case C-412/05 P, Alcon Inc. v OHIM and Biofarma SA，本案為Alcon公司申請「TRAVATAN」商標指定使用於人體眼睛用藥，獲OHIM審查核准，而擁有「TRIVASTAN」商標之意大利Biofarma公司提出異議，第一審上訴法院（Board of Appeal and Court of First Instance）判定兩者構成混淆誤認之虞。Alcon公司不服向ECJ提出上訴，主張其商品為專門治療眼睛耳朵血管失調之醫師處方用藥，且根據歐盟指令Directive 2001/83/EC，應禁止一般民眾取得醫師處方用藥。ECJ認為Alcon公司主張部分成立，相關公眾應再區分為終端使用者（end-user）及醫療專業人員（healthcare professionals），而一審判決並未考慮此觀點。不過ECJ同時提及若藥品可為終端使用者所取得，則有構成混淆混淆誤認之可能性。另參判決評論http://www.jenkins.eu/mym-spring-2007/no-remedy-yet-for-prescription-drug-confusion.asp及http://www.palgrave-journals.com/jgm/journal/v5/n1/full/4950086a.html，最後點閱日期2008年8月12日。


� 詳「混淆誤認之虞」審查基準第5.2.2小節。


� 目前國內之製藥產業以學名藥為主要產品。近十年來，台灣學名藥市場快速成長，2006年學名藥市場已達到新台幣450億之規模，詳中華民國學名藥協會網站http://www.tgpa.org.tw/Info_1.html，最後點閱日期2008年8月12日。





PAGE  
1

