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摘要
歐洲在世界商標與專利保護的領域居領導地位，其商標與專利制度的發展影響各國商標與設計專利保護的發展趨勢。歐洲商標與專利制度及法律規範相當完備，歐盟內部市場調和局在商標及設計申請、保護標的開放及審查基準的修正上，均能配合歐盟產業的發展及科技的進步，值得各國借鏡學習。
本次研討會藉由歐盟內部市場調和局（OHIM）所安排的研習課程，除介紹相關國際組織之規定，充分說明歐盟內部對於智慧財產權的執行魄力外，並由國際性全球保護談及美國專利，再就歐盟商標及設計相關的智慧財產基礎議題說明，使參與研討會的商標及設計審查工作人員能獲得較寬闊的國際觀，藉此瞭解先進國家商標及設計專利申請、法庭作業與智慧財產權執行現況，更能在此國際化的研討會，達到與其他國家智慧財產權審查人員有關專利商標審查的意見交流，不僅增進與智慧財產權相關單位之情誼，更有助於推展本局業務。
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壹、目的與過程
歐洲各國在1950-1960年代建構出歐洲共同市場，其建立目的之一就是希望在單一共同市場中，貨物或商品得以自由流通。為了解決有關商標與設計專利（設計）之保護，歐洲各國法制不一所造成的問題，歐洲各國先前已通過有關商標保護之指令（Directive 89/104/EEC）及設計保護之指令(Directive 98/71/EC)，以統合各國有關商標與設計保護標的與要件等事項。該等指令雖統合商標與設計之保護標的與要件，但權利人仍必須分別向歐洲各國提出申請並獲准，方可分別在各國取得保護，對申請人而言仍屬不利。因此，歐盟理事會針對商標及設計保護分別訂定了理事會法規（COUNCIL REGULATION (EC) No 40/94、Council Regulation EC No 6/2002），俾實質統一整個歐盟會員國對於商標與設計保護之法制。換言之，只要取得歐盟商標保護或設計保護，便可在歐盟所有會員國境內直接獲致商標保護或設計保護，而位於西班牙阿利坎特市的歐盟內部市場調和局（OHIM）即為此法令執行的專責機關。
歐洲在世界商標與專利保護的領域居領導地位，其商標與專利制度的發展影響世界各國商標與設計專利保護的發展趨勢，歐洲商標與專利制度及法律規範相當完備，歐盟內部市場調和局在商標及設計申請、保護標的開放及審查基準的修正上，均能配合歐盟產業的發展及科技的進步，值得各國借鏡學習。依據駐西班牙代表處經濟組98年7月10日西經字第09800003710號函，歐盟內部市場調和局（OHIM）訂於本（98）年9月21日至10月2日在該局位於西班牙Alicante市總部舉辦為期2週之智慧財產權研討會課程，本次研討會議題以設計及商標為主，內容包括有國際設計案件申請、設計相關課程、電子化申請及電子商務、地理標示、商標絕對審查事由、國際商標申請、歐盟商標及設計法庭、歐盟智慧財產權執行等相關議題，其課程具完備之學術理論與實務作業，可深入了解歐盟由申請、審查實務至執行的整體商標與設計保護制度，亟值得專業審查人員參與，汲取最新知識與技能。
智慧局考量因應國際趨勢修正商標法及專利法新式樣章，並提升商標及專利審查品質，對於審查經驗之累積與充實，及對歐盟商標與設計專利制度之認識，可加強審查工作人員正面積極學習精神，及未來更能戮力以赴之工作成效。爰指派二名新式樣(設計)專利審查工作人員及三位商標審查工作人員為本次赴歐盟內部市場調和局（OHIM）參加智慧財產權研討會(OHIM IP SEMINAR)之研習成員。
本次研討會藉由歐盟內部市場調和局（OHIM）所安排的研習課程，除介紹相關國際組織之規定，且充分說明歐盟內部對於智慧財產權的執行魄力外，研討會課程安排有：海牙體系的國際設計案件申請(The Hague System for the International Registration of Industrial Designs)，美國設計專利介紹(Design Patent Protection in the United States)、歐盟設計課程(The Registered Community Design System)，歐盟內部市場調和局電子化服務介紹(E-filing/E-business)，地理標示(Geographical Indications)，絕對審查事由(Workshop on Examination of Absolute Grounds) ，馬德里體系的商標國際註冊制度(The Madrid System for the International Registration of Marks)、歐盟商標及設計法庭(The Community Trade Mark and Community Design Courts)，歐洲共同體智慧財產權執行之檢討與努力(The Enforcement of IP Rights in the European Union)，歐洲法院(CFI/ECJ)案例(Summary of European Court of Justice/Court of First Instance Case Law)等議題，由國際性全球保護談及美國專利，再研討歐盟商標及設計相關的智慧財產基礎議題，使參與研討會的商標及設計審查工作人員能獲得較寬闊的國際觀，藉此瞭解先進國家商標及設計專利申請、法庭作業與智慧財產權執行現況，更能在此國際化的研討會，達到與其他國家智慧財產權審查人員有關專利商標審查的意見交流，不僅增進與智慧財產權相關單位之情誼，更有助於推展本局業務。
貳、海牙公約
一、WIPO (世界智慧財產權組織)簡介：
世界智慧財產權組織，全名為World Intellectual Property Organization(WIPO)，係為聯合國的一個專門機構，WIPO致力於發展兼顧各方利益、便於使用的國際性保護智慧財產權的組織，獎勵創造，促進創新，在為經濟發展作出貢獻的同時，維護公共利益；經修訂的2008/2009兩年期計劃確定戰略目標有：以兼顧各方利益的方式發展國際規範性的架構，成為全球知識財產權的首要提供者，為利用知識財產權促進發展提供便利、協調並發展全球知識財產權基礎設施。其總部設於瑞士的日內瓦，該組織共管理23個依據不同領域的智慧財產權條約，目前共有184個會員國參與該組織。

(一)WIPO所管理的23個條約如下：

1. 有關智慧財產權保護部分
(1). 伯爾尼公約(Berne Convention)：

係保護文學及藝術作品，包括：

I. 小說、短篇文章、詩、戲劇 

II. 歌曲、歌劇、舞台劇、奏鳴曲 

III.圖畫、水彩畫、雕刻作品、建築物

(1). 布魯塞爾公約(Brussels Convention)：

關於以衛星傳播之電視節目信號之發送，但不包括電視衛星直播。

(2). 電影影片註冊條約(Film Register Treaty)：

保護影音作品。

(3). 馬德理協定(來源) (Madrid Agreement (Source))：

防止不實的來源標示。

(4). 內羅畢條約(Nairobi Treaty)：

保護奧林匹克徽章。

(5). 巴黎公約(Paris Convention)：

係為保護工業財產權範圍最廣泛的公約，專利包括發明專利、新型專利及設計專利，商標包括商標、商號、地理標示及防止不正競爭。

(6). 專利法條約(Patent Law Treaty(PLT))：

統一及簡化國家及地區專利之申請。

(7). 錄音製品公約(Phonograms Convention)：

保護語音以免遭他人未經授權而複製，此處所稱的”語音”亦包括光碟、錄音帶或以任何形式錄製而成的語音。

(8). 羅馬公約(Rome Convention)：

保護唱片及廣播組織的演出者與製作人。

(9). 商標法條約(Trademark Law Treaty)：

統一及簡化國家及地區商標申請。

(10). 華盛頓條約(Washington Treaty)(於1989年完成，尚未實施)：

與積體電路的保護有關。

(11). WIPO著作權條約WIPO Copyright Treaty (WCT)：

保護電腦程式及資料庫。

(12). WIPO表演及語音條約(WIPO Performances and Phonograms

 Treaty (WPPT))：

保護以下兩種形態之智慧財產權： 
Ⅰ 表演者(演員、歌手、音樂家等)及 
Ⅱ 唱片的製作人/公司

2. 全球保護

(13). 布達佩斯條約(Budapest Treaty)：

屬於微生物寄存之專利申請案保護。

(14). 海牙協定(Hague Agreement) (1934年法,1960年法,1999年法)：

關於國際工業品外觀設計寄存保護。

(15). 里斯本協定(Lisbon Agreement)：

保護地理標示。

(16). 馬德里協定(商標)(Madrid Agreement (Marks))：

一件商標之申請案可獲得多國的保護。

(17). 馬德里協議(Madrid Protocol)：

與馬德里協定相關，比較有彈性。

(18). 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty (PCT))：

一件國際發明專利申請案可獲得多國的保護。

3. 分類制度

(19). 羅卡諾協定(Locarno Agreement)：

工業產品外觀設計之國際分類。

(20). 尼斯協定(Nice Agreement)：

商品及服務之國際分類。

(21). 斯特拉斯堡協定(Strasbourg Agreement)：

專利之國際分類。

(22). 維也納協定(Vienna Agreement)：

商標圖樣之國際分類。
1、 工業產品外觀設計國際保存海牙協定(簡稱海牙協定)
海牙協定於1934年在倫敦的會議中修訂，1960年在海牙再次做修訂，1961年在摩納哥簽署附加議定書,1967年在斯德哥爾摩簽訂補充議定書補充完成。1999年WIPO在日內瓦的外交會議上，通過了新文本的制度。海牙協定1999年日內瓦文本，正式稱為「工業設計國際註冊之海牙協定(the Hague Agreement Concerning the International Registration of IndustrialDesigns)」簡稱(海牙協定)
。國際註冊的精神在於：在任一締約成員國註冊，想有在所有締約成員國均有效的效力；其係經由單一中央管理機關(國際局)，對於整個國際註冊申請的系統維護更加便利，倘若專利權所有人或擁有者的姓名、地址變更，或是設計專利權內容有所變更，只需要透過一次程序的申請即可，且透過國際局註冊，申請文件規定只能以英文或法文為之，減少世界各國人士查閱的不便性。其有關主張優先權期間、展覽會優惠期及國民待遇原則等，仍遵循巴黎公約的規定。
海牙協定的國際註冊申請，只要是締約成員國之國民，或在締約成員國國內有住所、經常居所（habitual residence）或有真實有效的工、商營業所之任何自然人或法人，均有權申請工業設計國際註冊。申請人可以指定締約成員國中的一國或數國為申請人的指定國，這些被申請人指定的締約成員國，等同於申請人在這些國境內受到相關法令的保護。申請人可以選擇直接向國際局（International Bureau）辦理申請註冊，或者透過該國國內的註冊機關（Office）完成國際申請註冊。國際局對於申請的案件僅做形式審查，在申請後三個月內若所有文件齊備並依規定繳納規費，就准予工業設計註冊，如果申請人沒有要求延緩公告，國際局會定期在它的網站上公告予以公開。但是如果該締約成國的國內法規定，工業設計必須對創作人的身分再作確認之程序，才可以申請國際註冊時，則以申請人補正完這些文件後，送到國際局之日時為申請日。該締約成員國有關機關在國際局公告註冊的網站上，見到其係為「申請人的指定國」的工業設計後，可進行依其國內法規定應具備的實質要件予以審查，若不符該國國內實質要件時，再通知WIPO世界智慧財產權組織的總幹事，該申請人指定該國為「申請人的指定國」是無效的，亦即該締約成員國對此一工業設計拒絕提供保護。歐盟內部市場調和局（OHIM）於西元2007年9月24日向WIPO世界智慧財產權組織申請加入成為海牙協定(1999年法)的締約成員國之一，使得歐盟境內業者自2008年1月1日起，得以單一申請方式(single application)，分別指定取得歐盟及海牙協定(1999年法)相關締約成員國(包括新加坡、土耳其、瑞士等23國)之保護。
WIPO世界智慧財產權組織於2009年9月22日至2009年10月1日，在日內瓦舉行之，第四十七屆成員國大會會議中，曾討論關於國際的海牙協議工業設計登錄，會議決定「凍結1934法的應用」，也就是決定凍結擁有15個締約國(The following 15 States are party to the 1934 Act: Benin, Côte d’Ivoire, Egypt, France, Germany, Indonesia, Liechtenstein, Monaco, Morocco, Netherlands (in respect of the Netherlands Antilles), Senegal, Spain, Suriname, Switzerland and Tunisia.亦即包含有貝南，科特迪瓦，埃及，法蘭西，德國，印尼，列支敦斯登，摩納哥，摩洛哥，荷蘭（關於荷屬安的列斯)，塞內加爾，西班牙，蘇利南，瑞士及尼西亞。)的倫敦1934年法，會議中決定自2010年1月1日起凍結該項指定。但是這項凍結的決定，將不會損害在凍結該項指定於生效日期之前，就在國際組織已經登記註冊的註冊案之延續性。更確切地說，各締約國承認現行1934年法版本在凍結生效日期前，應繼續對這些已經註冊生效的，可能因而受到延長專利權或任何其他登記影響的案件，規定共同依據根據1999年法，1960年法和1934年海牙協定的施行細則實施，將繼續在1934 法(15年)的保護下，予以在國際註冊裡面最寬的延續時間。   
這項凍結倫敦1934年法的決定將減少工業品外觀設計國際申請及保護的複雜性制度，並將更多的注意力集中在日內瓦1999年法，使之更符合註冊制度並提昇現有的系統，在此工業設計圖的保護，也可能可接受發生經審查後確定的應用。日內瓦1999年法也引進了一個修訂的收費系統，更可能延緩設計的公告長達30個月，並能夠以設計的樣品提出，而不是照片或者其他圖形的複製品。對於後者的修訂，具有特別的興趣的是紡織和時裝工業。
（一）簡介有關工業產品外觀設計國際保存海牙協定(簡稱海牙協定)相關規定 (The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs)
1. 工業產品外觀設計國際保存海牙協定(簡稱海牙協定)，主要有3個獨立的法：
倫敦 (1934年法)-15個會員國家 
海牙 (1960年法)-34個會員國家 
日內瓦 (1999年法)-35個締約國，2003年12月23日生效，
2004年4月1日施行
(1)“1999年法”是指該法1999年7月2日在日內瓦簽署的海牙協定;

(2)“1960年法”是指該法1960年11月28日在海牙簽署的海牙協定;

(3)“1934年法“是指該法1934年6月2日在倫敦簽署的海牙協定。
《海牙協定》其主要內容為：具有任何一個海牙聯盟成員國國籍或在該國有住所或經營處所的個人或法人都可以申請“國際寄存”。申請人只要向世界智慧財產權組織國際局進行一次申請，就可以在想要得到保護的成員國國內獲得工業產品的設計專利保護。申請國際寄存時，不需要先在某一個國家的專利局得到外觀設計專利的核准，只需經由一次的申請寄存，就可以同時在好幾個會員國家取得保護。國際寄存的保護期限為5年，期滿後可以再延長兩次的5年(10年(5+5)1960年法的規定下)或一次申請保護15年(15年(5+5+5)在1999年法的規定下=最少最基本的延長保護)。屆期前6個月派送非正式通知，屆期前3個月會再檢查一次，屆期後的寬限期會收附加費用，該附加費係為專利權延長基本費的50%。
1999年《海牙協定》日內瓦文本的締約，目的是為了使這一制度更加符合申請者的需求，為那些由於其工業產品外觀設計制度的關係，而不能加入1960年海牙文本的國家，使其在加入該協定時提供便利性。截至2009年11月為止，海牙協定締約成員國國家包括︰非洲智慧產權組織(OA)，阿爾巴尼亞(AL)，亞美尼亞(AM)，貝里斯(BZ)，比荷盧三國關稅同盟(BX)，貝南(BJ)，波斯尼亞和黑塞哥維那(BA)，博茨瓦納 (BW)，保加利亞(BG)，科特迪瓦 (CI) ，克羅地亞(HR)，朝鮮(KP)，丹麥(DK)，埃及(EG)，愛沙尼亞(EE)，歐盟(EM)，法國(FR)，加彭(GA)，佐治亞(GE)，德國(DE)，迦納(GH)，希臘(GR)，聖座(VA)，匈牙利(HU) ，冰島(IS)，印尼(ID)，義大利(IT)，姬兒吉斯史丹(KG)，拉脫維亞(LV)，列支敦斯登(LI)，立陶宛(LT)，馬利(ML)，摩爾多瓦(MD)，摩納哥(MC)，蒙古(MN)，芒特尼格羅共和國(ME)，摩洛哥(MA)， 納米比亞(NA)，荷屬安地列斯群島(AN)，尼日(NE)，阿曼(OM)，波蘭(PL)，羅馬尼亞(RO) ，聖多美和普林西比共和國(ST)，塞內加爾(SN)，塞爾維亞(RS)，新加坡(SG)，斯洛文尼亞(SI)，西班牙(ES)，蘇利南(SR)，瑞士(CH)，阿拉伯敘利亞共和國(SY)，馬其頓(MK)，突尼西亞(TN)，土耳其(TR)，烏克蘭(UA)共56個國家。
2. 就設計的保護制度而言，WIPO世界智慧財產權組織的海牙體系(1999年法)的國際申請，是一種全球註冊的制度，具有以下的特點：
(1)使工業設計國際化保護變得容易。
(2)經由一個簡單，迅速及節省成本的程序為之。
(3)國際註冊和有關職責，及WIPO世界智慧財產權組織的海牙體系聯盟的其他一切行政任務均由國際局執行，因此向國際局申請，即中央申請式的申請。
(4)集中管理的註冊，無論直接或間接的國際申請，均由國際局集中管理。
3. WIPO世界智慧財產權組織根據海牙協定的國際申請，其一般的程序如下圖所示：
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4. WIPO世界智慧財產權組織根據海牙協定的國際申請：
(1)使用英語或者法語，於公告時亦會註明申請時使用的語言。
(2)可向國際局直接申請，亦可間接申請方式，向簽訂協議書的締約國申請。
(3)如果他們屬於同類國際分類(羅卡諾)，最多可以包括100種不同的設計。
(4)一套付費費用(CHF)。
5. WIPO世界智慧財產權組織國際局的角色
(1)正式的審查。
(2)在國際局登錄記載的註冊。
(3)在國際設計公報裡公告出版(可以申請延緩公告，最長可延長至30個月)。
(4)透過公報通知每個會員國(會員國有特殊要求時才以紙本通知)。
6. WIPO世界智慧財產權組織國際登錄的影響
定期提交國家的申請，在所有指定會員國具有相同的效果。
（二）就一般國家或區域性的申請與WIPO海牙協定的國際性申請之比較：
	國家或者地區路線                            
	國際路線(海牙體系)

	•多個機關申請                        
	•單一個機關申請

	•多種語言(22種官方語言，5種工作語言) 
	•單一語言(英語或法語)

	•多種貨幣                            
	•單一貨幣(瑞士法郎)

	•多種類登錄                          
	•單一國際登錄

	•多種類專利權的延長                 
	•單一專利權延長程序

	•多種修正程序                       
	•單一修正程序

	•在申請時需要許多外國律師            
	•如果第一次被拒絕，需要外國律師

	
	


（三）WIPO海牙協定的國際性申請之專利權的延續︰
1. 1934年法的國際寄存及其專利權延長的費用，應在進行寄存及其專利權延長登記前繳納。
(1)單件外觀設計寄存，第一期五年︰五法郎；
(2)單件外觀設計寄存，在第一期屆滿後，第二期十年︰十法郎；
(3)多件外觀設計寄存，第一期五年︰十法郎；
(4)多件外觀設計寄存，在第一期屆滿後，第二期十年︰五十法郎。
2. 依據1960年法及1999年法，一次可延長5年。
依1960年法至少延長一次，但保護期限不得少於15年，或者依1999年法可延長兩次，在每一個被指定的成員國的保護期限為自國際註冊日起算15年，這是WIPO世界智慧財產權組織國際登錄的基本規定，但是如果被指定的成員國的規定，可以給予更長的專利權延長，則從其指定會員國的規定。
3. 專利權延長及相關的變更集中由國際局管理。
4. 專利權延長的基本費：對於一種設計來說收取200瑞士法郎，對於包括在相同的國際註冊裡的每種附加設計來說收取17瑞士法郎。
5. 專利權延長的標準指定費：對於一種設計來說收取21瑞士法郎，對於包括在相同的國際註冊裡的每種附加設計來說收取1瑞士法郎。
（四）WIPO海牙協定的國際性申請之專利所有權的移轉或變更態樣︰
1. 依據1934 年法的第17條
2. 依據1960 年法的第12條
3. 依據1999 年法的第16條
4. 依據共同實施的細則第21條，第30條和第31條規定
可以僅就部分的工業品外觀設計或僅對部分指定締約國進行國際註冊轉讓或其他移轉，也可以僅就全部的工業品外觀設計或全部的指定締約國進行國際註冊轉讓或其他移轉。
1. 下面圖式表示，美國非為海牙協定的國際性申請的締約成員國，故
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1. 下面圖式表示，移轉或受讓締約成員國，必須都是加入相對協定或
議定的國家。
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1. 下面圖式表示，在2008年1月1日之前登記的案件
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1. 相關規定略有修正，在2008年1月1日之後登記的案件
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（五）WIPO海牙協定的國際性申請之公告及特別要求
對於國際註冊和將依實施細則就該國際註冊進行登記和公告的任何數據在國際註冊簿上的登記和在公報上的公告，均應使用英語和法語。登記和公告國際註冊應指明國際局收到國際申請時所用的語言。
關於外觀設計單一性的特別要求，同一件外觀設計的申請須符合外觀設計的單一性、同時生產或同時使用的要求，或需屬於同一套或同一組物品，或規定在一件申請內容只能要求一件獨立的、明確的外觀設計的締約國，可以以聲明的形式通知總幹事，但是任何聲明均不得影響申請人根據第5條第(4)款(註：同一件國際申請案中的幾件工業品外觀設計，在符合可能規定的條件狀況下，一件國際申請可包括兩件或者多件工業品外觀設計。)在一件國際申請案中包括兩件或者多件工業品外觀設計的權利。
（六）WIPO海牙協定的國際性申請有關工業品外觀設計圖面及揭露的相關規定：
1. 設計可能需要某些特定的視圖
(1)、 3D圖面__產品的形狀、外觀設計為主，不要求超過6張視圖。
(2)、 2D圖面__產品的表面裝飾、圖樣、線條或顏色，不要求超過1張視圖。
1. 如果延緩公告，可以提交複製品，而不是樣品。
2. 所有的申請標的均揭露在A4頁面上，包括複製品，和他全部的樣品(如果有的話)。
3. 如果工業品外觀設計包括產品，應以其一貫的通用名稱表示，例如：“椅子”。
4. 工業品外觀設計的數量，複製品和或樣品，包括在國際申請工業設計一個申請案內的總數不得超過100個，如果工業品外觀設計包括一個裝飾圖案，它是被使用在某種產品，則該產品應標明，例如：“圖面是被使用於餐盤”或“主題為紡織品”。
5. 申請人應使用確切的羅卡諾分類，羅卡諾分類的大分類(一階及二階)和小分類(第三階)連同註釋，有關羅卡諾分類可以使用以下網址查詢：

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/locarno/index.htm?lang=EN#
6. 必須註明並且給與每個工業設計數字順序編號。
7. 包括在同一件國際申請案件中的多件設計案，所有這些設計必須屬於同一類的羅卡諾分類。
8. 每一件申請案均需將其特徵以文字(限制在100字內)敘述說明，該說明不可為披露該工業設計的技術特徵，或其可利用性。且如果超過100字的描述，超過100字部分，每字加收額外的費用2瑞士法郎，方式上，該說明也可以否認該工業設計在某些方面的特色，以作為該設計之保護。
9. 以複製品為外觀設計的註冊申請，在形式可為照片(照片必須具有專業水準)或其他圖面的工業設計，或產品，構成工業品外觀設計。一個單一的國際申請可以同時包含照片和圖面，照片或圖面可為黑白或彩色。照片背景須為素色，在一張照片或者其他圖面內，表示申請的設計不可超過16 x 16公分，並且至少須為3公分以上。每張設計圖貼在頁面上至少要留五公分的邊；複製品則應直接粘貼或釘在另頁白色、不透明A4紙連同國際申請的文件提交。

（七）WIPO世界智慧財產權組織的海牙體系(1999年法)的國際申請可以是單件或多件的全球註冊制度：
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（八）由締約方根據1999年法和共同實施細則根據1999年法，1960年法和1934年法的聲明
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截至2008年為止，海牙協定締約成員國（56個會員國）在全球的分布圖
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註：1.日內瓦 (1999年法，包括歐盟和東盟議會聯盟)_藍色部分2.海牙 (1960年法)_磚紅色部分3.倫敦 (1934年法)_土黃色部分
（十）2008年1,523件國際註冊案，7,920個設計中，指定締約國的平均值，及每一件申請案包含的設計數量平均值，費用的平均值、最高的費用及總費用簡介
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（1） 2008年在所有國際註冊中，一件申請案平均包含的設計數量
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（1） 2008年在國際註冊時繳交的費用分布圖(幣別：瑞士法郎)
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（1） 2008年國際註冊案擁有人的國家分布圖
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(註：最多的為EM(歐盟)，其次為瑞士(CH)，再其次為法國(FR))
（1） 2008年工業品外觀設計國際註冊最多的九種類別
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（1） 申請量排名前45大的廠商名稱：
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（2） 放棄，限制
可以放棄工業品外觀設計的一部分或全部，也可放棄一部分或全部指定締約國。
可以一個或者多個工業品外觀設計的限制，也可以部分或全部指定締約國的限制。
（1） 海牙公約的工業品外觀設計國際註冊的公報
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clipper with substantially rectangular cross-sectional hand grips and spiral spring close to the
fulcrum: view 1.1 is a plan view of the nail clipper- view 1.2 is a side view of the nail clipper. view
1315 a picture of the nail clipper: view 1.4 is a close-up picture of the head portion of the nail
clipper / Pince & ongles dont les branches présentent une section sensiblement rectangulaire
et dont un ressort spiralé se situe & proximité du point darticulation; la vue 1.1 représente une
vue en plan de Ja pince & ongles; la vue 1.2 représente une vue latérale de la pince & ongles; la
vue 1.3 représente une image de la pince & ongles; la vue 1.4 représente une image de prés de
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（1） 立即出版或者延緩公告的申請
[image: image15.jpg]@ PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION

(a) The applicant requests the publication in color D

(b) Timing of publication (publication will take place six months after the date of the international registration, unless the applicant
requests one of the options below):

(i) The applicant requests the immediate publication of the international registration D

(ii) The applicant requests a deferment of publication D

e Period of deferment requested (in mMOntNS):

Warning:
The period of deferment of publication cannot exceed 30 months counted from the date of the international application, or if

priority is claimed, from the priority date. However:

» if Iceland, Indonesia, Netherlands Antilles, Singapore or Tunisia is designated, if Egypt or Spain is designated
under the 1934 Act, or if Ukraine is designated under the 1999 Act, the applicant may NOT request deferment of
publication;

»if a Contracting Party is designated under the 1960 Act, or if Croatia, Estonia or Slovenia is designated, the period of
deferment cannot exceed 12 months.
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       註：在1934年法下不能申請延緩公告。
（十九）駁回：
1. 原則︰
只有實質性的理由 (包括反對)。
2. 例外︰
(1)、 設計的揭露不足(規章9(4))。
(2)、 未提供設計的具體的內容(規章9(3)(a))*。
(3)、 關於設計要求統一的設計第13條）*。
      * 聲明要求（只根據1999年法）
（二十）WIPO世界智慧財產權組織工業品外觀設計海牙體系線上申請(E_Filing) 各項欄位填寫簡介
1. 首先是填寫申請人的資料、地址及電子信箱。
2. 申請的權利，填寫國籍，住居所等，及申請人的締約國資料。
3. 填寫申請人的代表人。
4. 創作人資料。
5. 申請標的設計的數量及羅卡諾設計分類。
6. 申請標的設計特徵的描述。
7. 指定締約成員國。
8. 國際展覽優惠主張。
9. 選擇付費方式。
10. 申請人或其代表人簽名。
11. 各項資料摘要一覽。
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(With respect to each of the entitiement criteria (a) to (d) below, indicate the corresponding Contracting Party or arties. If any item is
not applicable, write “None”. A list of the Contracting Parties bound by the 1999 Act, the 1960 Act and/or the 1934 Act is attached to the
present form. Under item (d), only a Contracting Party bound by the 1999 Act may be indicated. Where entitiement is derived from a
‘connection with a Contracting Farty that is a member State of an intergovernmental organization ( European Community or African
Intellectual Froperty Organization (OAPT) ) , both that member State and that intergovernmental organization should be indicated (such
‘as "France, European Community *) with respect to any of the corre criteria; where is derived from a

with a member State of an intergovernmental organization that is not a Contracting Party , only that intergovernmental organization
should be indicated.)

Warning X]
Add an Appicant Name and Address in Section 1.

(a) Nationality :
(b) Domicile :

(c) Real and effective industrial or commercial establishment : 5

(d) Habitual residence :

4- Applicant 's Contracting Party

(indicate the Contracting Party or one of the Contracting Parties, bound by the 1999 Act and mentioned in item 3, that is to be
considered as the applicant's Contracting Party)
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(With respect to each of the entitlement criteria (a) to (d) below, indicate the corresponding Contracting Party or Parties. I any item is
not applicable, write “None". A lst of the Contracting Parties bound by the 1999 Act, the 1960 Act and/or the 1934 Actis attached to the
present form. Under item (d), only a Contracting Party bound by the 1999 Act may be indicated. Where entitlement is derived from a
connection with a Contracting Party that is a member State of an intergovernmental organization ( European Community or African
Intellectual Property Organization (OAPI) ) , both that member State and that intergovernmental organization should be indicated (such
‘as "France, European Community *) with respect to any of the corre criteria; where is derived from a

with a member State of an intergovernmental organization that is not a Contracting Party , only that intergovernmental organization
should be indicated.)

(a) Nationality : e
(b) Domicie : 2
(c) Real and effective industrial or commercial establishment : ~
(d) Habitual residence : =
== e ;

(indicate the Contracting Party or one of the Contracting Parties, bound by the 1999 Act and mentioned in item 3, that is to be
considered as the applicant's Contracting Party)
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‘The applicant has requested a deferment in publication (item 13(b)(ii)) and wishes to pay the publication fees at a later date but not
Tater than three months before the period of deferment expires.

Requested ?

i == . . |
2= @ plet )

‘The International Bureau is hersby nstructed to debi the required amount of fees from the folowing current account opened with the.
Interational Bureau:

Holder of the account: Account Number:

Identty of the party giving the instruction :

Tdentty of the party effecting the payment :

Payment received and acknowledged by Wipo Wipo receipt number:

Payment made to Wipo account No. (IBAN) CHS1 0483 5048 7080 81000 Payment identfication:  Date:
Credt Suisse, CH-1211 Geneva 70 Swit/BIC: CRESCHZZB0A ]
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註：有關WIPO出國報告內容部分，其資料來源、引用或參考自：
1.經通國際專利商標事務所國外部黃文穎編譯之「WIPO (世界智慧財產權組織)簡介」(網址：http://www.finetpat.com.tw/Chinese/default.asp?ID=479)。
2.東吳大學法學院法律專業碩士班研究生：陳初梅碩士論文「國際智慧財產權法保護工業設計的制度及爭議」。
3. M

HYPERLINK "http://info.mbalib.com/"B

HYPERLINK "http://data.mbalib.com/"A L

HYPERLINK "http://training.mbalib.com/"i

HYPERLINK "http://doc.mbalib.com/"b

HYPERLINK "http://dir.mbalib.com/"r

HYPERLINK "http://wiki.mbalib.com/"a

HYPERLINK "http://book.mbalib.com/"r

HYPERLINK "http://bbs.mbalib.com/"y 智庫百科(網址：http://wiki.mbalib.com/zh-tw/)。
4.WIPO線上資料(網址：http://www.wipo.int/portal/index.html.en)。
5. OHIM IP SEMINAR授課講師Mr. Patrick Cartant有關WIPO海牙體系工業品外觀設計國際註冊 (The Hague System for the International Registration of Industrial Designs)的講義。
参、歐盟內部市場調和局之設計保護制度
1、 歐盟共同體保護制度簡介
由於歐洲各國對智慧財產保護制度均有極大的不同，造成商品流通的障礙，為了讓貨物或商品能夠在歐洲各國流通享有相等的權利，因而需要協調各國的設計保護制度，以整合歐洲共同市場內部的商標設計保護。
歐洲共同市場調和局設在西班牙的Alicante，以單一管理行政中心受理共同體設計申請案，並於1996年1月1日起，開始接受歐盟共同體商標的申請，同年4月1日即正式全面運作。歐洲各國於2001年完成歐盟設計規則﹝(COUNCIL REGULATION (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs)﹞
，此即現行歐盟設計法（Community Design Regulation, CDR）之前身，於2003年4月1日開始設計註冊的保護。
在歐州共同市場調和局取得設計權後，保護範圍即可涵蓋所有成員國，目前共有27個成員國(奧地利、法國、義大利、西班牙、比利時、德國、盧森堡、瑞典、丹麥、希臘、荷蘭、英國、芬蘭、愛爾蘭、葡萄牙、拉脫維亞、塞普路斯、捷克、愛沙利亞、匈牙利、立陶宛、馬爾它、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞共和國、保加利亞、羅馬尼亞)。由於只需要單一的申請程序及申請費用(與各國申請所累積的費用相較大大的減少了許多成本)，歐盟自導入註冊設計制度以來，其申請案均穩定成長，可見設計保護在歐盟境內申請的重要性，提供此一共同的設計保護平台，確實使設計保護提供了一個更為便捷的管道。
2、 基礎要件
（1） 設計保護制度
歐盟共同體並行兩套保護概念：未註冊的設計保謢（Unregistered Community Design 以下簡稱UCD）及註冊的設計保護（Registered Community Design 以下簡稱RCD），以此兩種保護概念，提供申請人針對欲保護物品的需求來考量適合的保護方式。
1. 未註冊的設計保謢（Unregistered Community Design ，以下簡稱UCD）
未註冊設計制度自2002年3月6日開始實施，於歐洲共同體境內公開後不須提交任何申請文件或費用，即可自公開日起擁有3年的設計保護期。此種設計制度產生的由來，乃考慮到市場生命週期較短的商品，如流行性商品，因該生命週期快速而短暫，可以最快的時間取得3年的設計保護期間，惟屆期不能延展。但如果該商品於市場競爭下仍有其設計保護必要，得於其公開後12個月內申請為「註冊設計」。
未註冊設計的所有權人專有排除他人「複製」(copying)該設計的權利，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品，第三者在沒有經過設計所有權人之同意，不得擅意使用該設計。但該法律所賦予之權利，僅可以排除第三人為商業用途而惡意複製該設計之仿製品。
未註冊的設計制度，其優點即在於可提供生命週期較短的流行性產品設計一程序簡單(不須申請，不須繳費)且具體受到法庭救濟(專有排除他人複製及使用)的保護。其缺點(與註冊設計在排除他人使用設計最大的不同)在於法律規定僅排除第三人為商業用途而惡意複製該設計之仿製品，無法及於獨立創作第三人所為之設計，因此，如果是非設計權人經由獨自創作的設計，且能合理認定該獨立創作與設計權人公開之設計無關，則該有仿冒嫌疑的設計，將視為不侵害該設計，此概念係採著作權導向，獨立創作無侵害創作權之虞。也就是說，未註冊的設計制度，若因不被視為惡意的複製，將沒有法律拘束的效力。
2. 註冊的設計保護（Registered Community Design， 以下簡稱RCD）
註冊的設計制度在2003年4月1日開始實施。註冊設計需檢付申請文件向歐洲內部市場調和局提出申請，通過程序審查且該設計申請符合設計法定義的形式審查，即可獲准註冊並公告，其效力及於歐盟會員國，設計權自申請日起算5年，期滿可以申請最多4次的延展，最常可保護達25年之久。
註冊設計之設計權人專有排除他人未經其同意而使用該設計，所謂「使用」，包括製造、供應、販賣、進出口包含有該設計之產品，或為以上目的儲存該產品，第三者在沒有經過設計所有權人之同意，不得擅意使用該設計。相較於未註冊的UCD，註冊的RCD權利人則可對第三人主張RCD之權利。
（2） 保護客體
依歐盟設計法第3條規定，「設計」指產品整體或部分外觀產生的特徵，例如：線條、色彩、形狀、材質，紋理、裝飾、外形輪廓等特徵所構成。上述所謂的「產品」，是指任何工業或手工項目，包含：複合產品中的組裝件、包裝、外形裝飾、視覺符號、字體設計，但不包括電腦程式。不屬於「產品」定義的包括自然界物品、只是單字或是沒有特徵的字體、一個想法、功能性設計、味覺和香味、音樂和聲音。另亦包括由多個可被拆解置換以及重組之組件亦得作為保護標的，但當某零件其所實施之物品或零組件在組合到某項物品，於一般正常使用下，無法可得而見知，或其外觀特點僅由技術功能所必然形成，也是不予設計保護的。
（3） 註冊要件
依歐盟設計規則第4條規定，歐盟設計所保護的設計，必須具備新穎性及獨特性。
1. 新穎性
依歐盟設計規則第5規定，無相同的設計已公開在先，為公眾所知悉，則該設計具有新穎性。該「相同」，指在非設計特徵的細部上略有差異時，該二個設計被視為相同。該「公眾所知悉」，包括見於刊物、展覽或在商業交易中使用，但若該設計在歐盟境內無法使得相關領域業界所得知，不在此限。新穎性公開日之認定，在未註冊設計是指首次為公眾得知之日，而註冊設計是指提出註冊申請之日或主張優先權之日。另依歐盟設計規則第7條規定，自申請日(如主張優先權者，為優先權日)起12個月內由創作人、權利繼受人所公開，或第三人因創作人、權利繼受人之行為或提供資訊所為之公開，得主張新穎性優惠期。
2. 獨特性
依歐盟設計規則第6條規定，一個設計讓一個有見聞的使用者(informed user )產生整體印象(overall impression)，且該整體印象有別於其他申請日或優先權日前公開在先的整體印象，即具獨特性。該「有見聞的使用者」，是指了解該產品，介於專家與一般消費者之間。
(1) 未註冊的設計：以首次為公眾得知之日，作為是否具新穎性的依據。
(2) 註冊的設計：以提出註冊申請之日或主張優先權之日，作為是否具新穎性的依據。
關於評估該設計是否具有獨特性時，應考量設計師所能發展的自由度。
（4） 不受保護之設計
依歐盟設計規則第8條規定，純功能性設計、必須配件的零組件，不得取得設計登錄。但在模組系統(Modular System)中，可以多重組合或彼此互換連接之產品，例如：積木，仍得取得設計登錄。
另第9條規定，違反公共政策或道德原則之設計，亦不得取得設計登錄。
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	圖3-1 違反公序良俗之規定
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	圖3-2 無違反公序良俗之規定


關於使用名人圖像做為註冊的產品設計，即使經許可使用，若是不利於公開政策或道德原則的產品，仍是有違公序良俗之規定。
具有傳達種族主義或是不道德的意象，是不被接受的，但是若是象徵旗幟和宗教的符號，用於合乎正派體統的場合下，是可以被允許的。以下圖為例，右邊由於使用賓拉登圖像於產品上，以違反公序良俗規定，予以拒絕。
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	圖3-3 違反公序良俗之規定
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	圖3-4 旗幟和宗教象徵


（5） 特殊申請
1. 多標的申請
依歐盟設計規則第37條規定，設計所欲結合或施予之產品均屬同一國際工業設計分類之同一類別，多件設計得合併於一多標的申請案取得共同體設計登錄，惟須於申請時提出。
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	圖3-5 非同一分類產品


關於多標的申請案，申請的費用也會依數量而有所不同，以申請費來說，一個設計的申請費為230歐，第2-10個設計為115歐，第11個以上的申請費用為50歐，也就是數量越多，申請費用越便宜。當然，申請人也必須考量申請設計案的分類及多標的數量，作為申請的規劃。
		費用
	第2-10個設計
	第11個以上設計

	註冊
	230歐
	115歐
	50歐

	公開
	120歐
	60歐
	30歐

	延緩公告
	40歐
	20歐
	10歐


	

	表3-1 申請費用表


多標的申請案的特點：
(1)數量上沒有限制：沒有數量上的限制
(2)較便宜的費用：雖然多標的申請需繳納額外的註冊費及公告費，附加費用視設計數目遞增，但與單一申請的費用相較，相對的較為便宜。
(3)每個設計有自己獨立的週期(independent life)：多標的申請案的設計可以單獨授權、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。另外，多標的申請案或註冊可依施行細則規定分割為各別申請案或註冊。 

2. 延緩公告
依歐盟設計規則第50條規定，在提出申請時，已註冊設計之申請人得提出延緩公告已註冊設計，延緩公告期間自提出申請之日(優先權日)起不得超過30個月。
3、 設計申請程序
（1） 申請程序及申請文件
1. 申請程序
由於歐盟有未註冊的設計保謢（UCD）及已註冊的設計保護(RCD)兩種制度，UCD由於無需經過註冊程序，只要公開即可，因此，以下程序是針對RCD申請程序說明。
首先，備妥文件，將文件資訊傳達到審查機構，也就是歐洲內部市場調和局提出申請，可經由線上申請、郵寄、傳真、親送等方式送達，待該局收到設計申請案後，即會針對申請案之資料進行程序審查，檢查申請文件是否齊全。程序審查通過後，另針對該設計申請是否符合設計法之定義，以及是否違背公共政策或道德原則等相關規定進行審查，若符合規定即獲准註冊並公告。申請註冊流程繪製於表1。
另依歐盟設計規則第55條、56條規定，當事人若不服審查人員之決定，得向審判部門提出上訴；第61條規定，不服審判部門之決定得向歐洲法院提出訴訟；第92條(1)規定，對於共同體設計法院第一審判決所作之決定不服者，得向共同體設計法院提出第二審上訴。
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	表3-2 註冊流程


2. 申請文件
(1)登錄之請求；
(2)申請人資訊；
(3)圖面；申請之標的為平面設計且若有請求延緩公告之情形，該設計之代表物得以樣品替代。
(4)設計所欲結合或施予之產品。
另，申請案得記載下列事項：
（a）圖面或樣品說明；每一設計之說明以100字為限
（b）延緩公開之請求；
（c）申請人所指定之代理人；
（d）設計所欲結合或施予之產品類別；
 ( e ) 創作人或創作團隊之陳述，或基於申請人之義務，創作人或創作團隊放棄權利之陳述。
 ( f )優先權；
關於產品類別，可登記Locarno分類中所屬的類別，或是登記由歐盟所延伸出的EUROLOCARNO分類。依歐盟設計法第36條規定，定義產品、產品類別、描述外觀，並不會影響保護範圍。
關於申請語言，申請人尚須指定申請書使用語言以及第二語言，申請書使用語言得為歐盟成員國中任一官方語言；第二語言必須從西班牙文、德文、英文、法文或義大利文中擇一指定。
3. 申請圖面
依歐盟設計規則第4條規定，圖面的表現方式可以是設計的線稿或照片，可以是黑白也可以是彩色的，但最多只能有7個不同的圖面，各個圖面之間必須是相關聯且是相同的設計，圖面必須有良好品質且能夠清楚顯示設計所要保護的細節。
像下圖所示，具有中立的背景，也是可以接受的圖面呈現方式。
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	圖3-6 歐盟設計圖面


以圖面或是線稿的方式，皆可以表現所要保護的設計。
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	圖3-7歐盟設計圖面


因為產品外觀特徵包含色彩，因此，同樣的產品若是以不同色彩表現，則表示不同的設計。
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	圖3-8 歐盟設計圖面


部分設計的表現方式可以實虛線來區隔(實線為要保護的設計部分，虛線則不為保護範圍)，另外也可以將照片以模糊處理以突顯所要保護的部分(清晰部分為所要保護的設計特徵，模糊部分為不保護的設計)，還可以用不同色彩塗佈的方式來表現，另外還可以直接在圖面上以圈選方式表現。
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	圖3-9 歐盟設計圖面


圖面上解釋的文字或符號不屬於設計保護範圍的一部分。
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	圖3-10 歐盟設計圖面


依歐盟設計規則第36條(6)
規定，圖面(樣品)說明以及產品類別並不會影響設計保護範圍的判斷。
4、 無效審判及上訴
（1） 無效審判
依歐盟設計規則第25條規定，設計無效的理由如下：
1. 不符第3條(設計定義)之有關歐盟共同體設計定義之規定。
2. 不合第4條至第9條保護要件之規定（新穎性、獨特性、公開揭露、純功能性、違反公序良俗）。
3. 經由法院判決，認定設計權人非法定設計權人，真正權利人可主張無效事由。
4. 該設計與一個在申請日（如主張優先權者為優先權日）後才公開的既有先前設計衝突時，可由權利受影響之人主張無效事由。
5. 如果在一個設計中，使用或包含一個具有識別性的表徵（distinctive sign），且其已為歐盟或其會員國的法律授予該表徵權利人排除他人使用的權利，可由權利受影響之人主張無效事由。
6. 設計中使用受相關會員國著作權保護之作品，但未經授權者，可由權利受影響之人主張無效事由。
7. 設計中不當使用巴黎公約第6條規定之著名標章，或對相關會員國有特殊公共利益之徽章、象徵、盾形紋章，由不當使用之相關個人或實體主張無效事由。
另外，設計權人可藉由修正或放棄部分設計主張的方式，維持RCD權利，或經由法院判決，或經由OHIM宣告該RCD無效
。
依歐盟設計規則第26條規定，宣告無效的設計，視為自始不存在，且無效結果遍及於整個EU地區。另可依被告要求「部分無效設計」，將特徵保留，且不可歸因於法條第3條(設計定義)、第5條(新穎性與獨特性)、第9條(不可違反公序良俗)。
如下圖所示，部分無效設計的請求，由於左圖的瓶罐，與右圖瓶罐為相同設計，但右圖上方紙製的包裝容器，仍有其設計特徵，因此可請求部分無效設計，將瓶罐部分刪除，或將瓶罐部分標示為非申請標的，將具有設計特徵的部分保留。
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	圖3-11 部分無效設計


（2） 上訴
在註冊設計部分，依歐盟設計規則第55條、56條之規定，當事人若不服調和局無效部所作之決定得向調和局審判部門提出上訴；第61條規定，不服調和局審判部門之決定得向歐洲法院(第一審審判)提出訴訟；第92條(1)規定，對於共同體設計法院第一審判決所作之決定不服者，得向共同體設計法院提出第二審上訴。
上訴程序：調和局無效部→調和局審判部→共同體設計法院(第一審)→共同體設計法院(第二審)
5、 申請近況
（1） 申請案件量
截至2009年9月，申請設計保護的數量為431,928件，其中申請註冊的數量為391,109件，延緩公告的比率有9%，多標的申請案的比率有51%。
（2） 已註冊申請案的Locarno分類比例
以Locarno分類來統計，從2003-2008年，申請第6類家具(Furnnishing)的申請量有44,593件，佔總數量的12.56%，第2類 服裝和服飾用品(Clothing)的申請量有30,905件，佔總數量的 8.7%
（3） 申請方式
以傳真、郵寄、線上申請的方式較多，因此比較2003年至2009年申請方式發現，截至2009年以線上申請方式的佔總數量52%，已超過一半以上的申請案選擇此種方式申請。
6、 小結
歐盟的設計保護制度，提供申請人單一、快速(單一申請程序，保護範圍涵蓋所有會員國)且雙軌的保護制度(未註冊的設計保護及註冊的設計保護)讓申請人可針對不同產品保護的需求來選擇較適合的申請及保護型態，給申請人較為靈活運用的空間。
由於UCD與RCD設計保護內容上的不同，茲將其主要差異整理如下：
1、 申請程序
UCD：公開
RCD：申請→程序審查→登錄→公報發行
2、 保護期間
UCD：自公開日起算3年，且不得延展。
RCD：自申請日起算5年，期滿可以申請最多4次的延展，最常可保護達25年之久。
3、 費用成本
UCD：不須任何費用
RCD：以設計計費而非申請案計，第一個設計350歐元，多標的申請時，每個單一設計的申請費會減少。
4、 設計權效力
UCD：排除他人為商用使用而複製相同或近似的UCD設計，無法及於獨立創作第三人所為之設計。 

RCD：專有排除他人未經其同意而使用該設計，第三者在沒有經過設計所有權人之同意，不得擅意使用該設計。
5、 優惠期
UCD：無
RCD：能主張符合巴黎公約所規定的6個月期間之國際優先權，且允許權利人於申請前12個月內出於己意之公開。
6、 延緩公開
UCD：無。若欲獲得保護就要公開，保護期限自公開日起算。
RCD：申請案提出時可決定是否延緩公告，延緩公告期限最長可達30個月。
肆、擴大設計保護範圍的申請方法----以美國為例
一、美國設計專利定義
美國的設計保護稱為設計專利（Design patent），採實體審查制度，依美國專利法第171條之定義，「任何人凡對工業製品（an article of manufacture）創作出具新穎（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）之設計，合於本法之規定及要件者，得取得專利」。前揭所謂的裝飾性，指雖以功能為出發點，但若仍具有獨特（unique）或可區別（distinctive）之形狀或外觀者，仍然具備其裝飾性的設計要件。
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	圖4-1 具有裝飾性的設計專利


二、美國設計專利的特殊申請
美國設計專利的設計保護態樣陸續發展出幾種型態，這些申請方式使設計專利的保護更為完整。
（1） 電腦產生圖像（computer-generated icons）
電腦圖像實施於所用物品或其部分之圖像者，即可符合工業製品之規定，只是圖形本身者，則為不適格之設計標的，並陸續將「字型（type fonts）」及「可變動之電腦產生圖像（changeable computer generated icons）」納入適格之電腦產生圖像之設計標的中
。
（2） 部分設計
部分設計係依據MPEP之解釋：「申請設計專利之標的，是指主張設計實施於或應用於工業製品（或『其部分』），而並非物品本身
」。MPEP並指出，部分設計之揭露方式應以虛線表示實施或應用於非主張設計部分之物品
。
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Disclaim design of legs

	圖4-2 部分設計


（3） 多實施例(multiple embodiment)
一個設計專利有多個實施例，且彼此間係屬於同一創作概念（a single inventive concept），可專利性無法區別者（not patentably distinct from one another），可於單一申請案中提出申請
。
（4） 延續申請（continuation application）
指指同一發明人（創作人）所提出之較後申請案與前申請案具有關聯性者，該後案得享有較早申請案之申請日之效力。可分為「一般延續申請」及「部分延續申請」兩種態樣。
1. 一般延續申請(continuation application, CA)
係指與前申請案具有相同之設計，但須在前申請案獲准專利或放棄之前提出申請。以設計專利而言，通常前申請案中所請求的是該設計物品之整體設計，而CA案所請求的為部分設計。
2. 部分延續申請(continuation-in-part, C-I-P)
除了包含與前申請案相同之設計，亦可加入新增標的（new matter）。通常C-I-P案所請求之設計與前申請案並非同一設計，其可能是以前申請案為基礎所為之改良設計，或可能是與前申請案近似之系列設計
。
三、美國4種增加設計專利範圍的申請方式
（1） 虛線(Broken Lines)
多用於部分設計之申請，即是以虛線(Broken Lines) 之揭露方式表示實施或應用於非主張設計部分之物品。
下面這張視圖中的桌子，以虛線方式描繪出桌腳和五金件，用來表現出桌子所在的週遭環境，而不限制住桌腳和五金件的設計樣態。
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	圖4-3 以虛線繪製的圖面


（2） 不確定長度(Indeterminate Length)
以斷線方式表現不確定長度的設計，亦可以增加設計範圍。
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	圖4-4 以斷線繪製的圖面


如圖4-4所示，以斷線方式繪製的圖面，其單獨的個體數量則不受限制。
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	圖4-5 以斷線繪製的圖面


（3） 多實施例(multiple embodiment)
多實施例的申請方式，可以只需申請一次，雖然仍只有一個設計範圍，但是有兩種設計態樣存在。
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	圖4-6 多實施例申請


（4） 多元申請(Multiple Applications)
是指一種較為周全的申請方式，以超過一個以上的申請案來將設計特徵分層的申請。
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	圖4-7 多元申請


  四、小結
以上提供4種關於增加設計範圍的申請方式，提供申請人在申請時可考量如何能夠提供完善的設計保護方式，這裡提供幾個可以思考的途徑以供參考：
-如果以實線繪製的申請方式，導致隱藏著的限制，可以考慮使用虛線。
-使用不確定長度的斷線來給予長度上的縮減。
-多實施例的申請可提供各種設計範圍
-多個新穎特徵時，以多元申請的方式申請，可將設計特徵個別完整的保
護到。
伍、歐盟內部市場調和局電子化服務介紹

歐盟內部市場調和局目前提供線上服務包括線上資料檢索、線上申請(商標及設計新申請案、延展案、異議案)及個人化網頁服務(MYPAGE)，謹就本次研討會講習內容加上該局網站相關資料簡介e-business目前之概況。

一、e-business的目的：
歐盟內部市場調和局(OHIM)的基本任務一是進行CTM及RCD的收件、審查及註冊，其次是維持公眾取得註冊資訊的便利性，而e化作業使OHIM可對全球提供每週7天每日24小時的服務。OHIM為何要推動e-business？它的目的主要有：

（一）便利使用CTM（Community Trademark）與RCD（Registred Community Design）註冊系統、使服務傳遞最佳化。
（二）提供線上使用指導。
（三）降低地理環境造成的區域性差異。

（四）OHIM主要透過提供免費的且易於使用的線上工具給任何使用者、設計使用者易於使用的e-business解決方案、提供使用者幫助與支援等手段來達成上述四大目的。

OHIM設有資訊服務中心（Information Center），該服務中心現有職員10人，以5種語言提供服務(英、德、西、法、義)，服務時間為早上9點到下午1點，下午2點到5點。服務項目包括：

1、回覆電話、郵件、傳真或書信的資訊詢問

2、提供申請書填寫前之詢問，即對潛在的CTM及RCD申請人提供申請的資訊服務。

3、申請中的支援，即提供如何填寫e-filing的表格指導。

4、檔案的追蹤，即提供申請送件後的資訊。 

5、提供客戶及潛在使用者有關OHIM、CTM、RCD的一般疑問解答-有需要時。
6、導引他們與相關的會員國的國家局或國際機構聯繫。

7、提供CTM、RCD申請的現況並視需要情況，轉接給相關的審查人員。

8、指導使用者進入及使用網站。
9、管理與申請案有關的詢問集中式郵件信箱(要在48小時內回覆)。
10、進行OAMI-ONLINE的改進研發工作。
11、進行新的e-business工具的改進研發工作。
12、提供反應回饋管理服務，特別是針對具體指出問題的使用者或有抱怨的使用者(要在48小時內回覆)。
二、可電子化作業的服務
目前OHIM可以電子作業的服務包括線上資料檢索(Searching information)、線上申請(Filing electronically)及管理個人資料(Managing your files)，說明如下：

（一）線上資料檢索(Searching information)

目前OHIM網頁上提供可檢索之資料分為：分類資料（透過檢索商標分類的EUROACE及檢索設計分類EUROLOCARNO）、商標申請案及已註冊共同體商標【含相關檔案資料】（透過CTM-ONLINE）、註冊共同體設計資料（透過RCD-ONLINE）、代理人資料（透過FindRep）。

1. 分類檢索系統

雖然歐體不是尼斯協定的會員，但商品及服務的分類OHIM仍採用尼斯分類，商標申請案必須使用尼斯分類。OHIM提供EURONICE檢索系統供線上檢索尼斯分類之商品及服務名稱，目前這個資料庫包含有22種語言共約17000件商品及服務名稱的資料（但不是每一商品及服務名稱都有22種語言的翻譯），EURONICE主要只是為了提供翻譯的協助，如果是為查詢OHIM可接受的商品及服務名稱，檢索工具應使用下述的EUROACE。

OHIM提供EUROACE（Automatic classsification of goods and services）資料庫，該資料庫最大的特點是其是已被使用及被OHIM接受的商品及服務名稱，申請人可在此查詢欲申請之商品及服務名稱及對應之分類號，這只是提供資訊查詢之用，跟是否進入審查程序無關，但如果申請人以該資料庫裡已有的商品及服務名稱提出申請，將不會產生補正商品及服務名稱的通知，而即使該等官方補正通知，申請人亦可不依通知內容而修改商品及服務名稱，此將可降低審查時間，唯一要注意的是該資料庫雖已完整的檢核過商品及服務名稱的正確分類，但是EUROACE檢索介面可鍵入所有歐體成員使用的22種語言，但畢竟翻譯的工作並不容易，所以即使商品及服務名稱一樣，用不同語言檢索，出來的結果可能不相同，所以即使OHIM致力於使EUROACE成為所有語言的實用檢索工具，但是目前還是以英文資料最為可靠。

在OHIM網站上另有EUROCLASS的檢索工具，但本次研討會並無加以說明，但因OHIM的檢索工具設計的操作介面簡明，只要稍加瀏覽即可多利用，EUROCLASS提供的檢索資料為葡萄牙、捷克、瑞典、英國及OHIM的商品及服務名稱。至於設計的分類檢索工具則為EUROLOCARNO，EUROLOCARNO係依國際工業設計分類標準（亦稱為羅加諾分類法Locarno Classification，簡稱LOC），所作之分類資料庫，內有以歐體22種官方語言寫成約11000件設計分類用語（term）可檢索。跟EUROACE一樣，資料庫內亦是OHIM接受的設計註冊案之產品分類用語，OHIM強烈建議RCD申請人以該資料庫中已有之產品分類用語提出申請，因為用這些通用的產品分類用語不僅可以減少審查時間，亦可建立一個更透明、檢索可信度更高的資料庫。

2. 商標申請案及已註冊共同體商標【含相關檔案資料】系統

OHIM的CTM-ONLINE可查詢商標申請案及已註冊共同體商標、指定國為歐盟的商標國際註冊案、國際申請案，是最多人使用的系統，每月有約150,000人次到訪，占OHIM網站訪客的35％，具有基本與進階查詢的功能，可作圖樣及文字的查詢，每次查詢最多顯示1,000個查詢結果，本資料庫每日午夜進行資料更新。自2007年8月開始，透過CTM-ONLINE查詢商標申請及註冊資料外，亦可查詢到相關檔案資料，查詢的檔案可下載成PDF檔， 經統計每週有超過40,000件文件被下載。另如果是MYPAGE的會員，可登入後下載檢索之資料到個人化網頁，作為個人的前案檢索資料庫。

未公開的申請案相關檔案資料的查詢僅限申請人本人及其代理人，且需透過登入個人化網頁MYPAGE進行；另外應保密的文件也不會對第三人提供，除此之外，已註冊的商標案件，所有申請人與OHIM之間的書信、通知皆會公開。但本次會議中有OHIM內部的與會者提問：是否所有書信資料都是必須公開的？及申請人是否知道他所有的書信都會被公開？因為也許申請人書信中有不雅或情緒性用詞，他也許並不想被公開。針對這二個問題，主講人回覆為：他認為代理人基於專業，應該是知道有關書信公開的作業，但是一般申請人可能不知道的，如果申請人表明某些文件不想被公開，OHIM也會接受他的要求。另外如有涉及異議案，申請人及提起異議之一方，可要求保密某些文件不予公開。OHIM針對CTM-ONLINE持續進行功能的改進，以保證資料更新的持續性並增進檢索的可信度。

3. 註冊共同體設計資料系統

註冊設計資料可由RCD-ONLINE查詢，每月約15,000人次的到訪，具有基本與進階查詢的功能，可作圖樣及文字的查詢，每次查詢最多顯示1,000個查詢結果，本資料庫從2007年9月開始資料庫每日更新。

4. 代理人資料查詢

代理人資料可由FindRep系統查詢。這介面於會上並無介紹，應該是操作簡易之查詢系統，我局網頁亦有提供專利代理人之查詢，功能類似。

（二）線上申請

目前OHIM提供商標及設計新申請案、延展案、異議案之線上申請系統，因其頁面上功能操作非常簡便，並不需多做介紹即可上手，於此將不贅述操作方式。另於會議上有與會者詢問訴願案、廢止案是否有e化作業系統的可能（e-appeal、e-cancellation）？據講師表示這二類案件牽涉較複雜，但其內部目前仍有規劃電子作業系統之開發，樂觀預期將於2010年完成。 

1、商標線上申請系統（CTM e-filing）

本系統自2002年11月啟用至今，目前線上申請模式支援22種歐洲語言，申請人應選定第一及第二語文(英、德、西、法、義)。電子申請共有4頁的格式，可以選擇先儲存已鍵入之資料而暫不送件，附加的圖樣只接受2MB的.JPEG或PDF格式的檔案，如為聲音商標之申請，可附加2MB之MP3檔案，而在OHIM網站上的電子申請書說明上雖寫明OHIM迄今仍未接受以聲譜圖（sonogram）作為聲音商標的圖文表示，也不接受僅有描述說明（description）之聲音商標，但於會上詢問的答覆是；只要附加MP3檔案即可接受，事實上在2005年OHIM已接受只要有附上MP3檔案，聲譜圖即可視為符合圖文表示的要件，OHIM近期幾件備受矚目的聲音商標申請案，如泰山的吼叫及米高梅的獅子叫聲等已註冊。電子申請的好處很多，包括可線上自動即時的給予申請號，只要申請書要件完備、並且在送件後一個月內完成繳費，即可取得申請日，但OHIM並不會對未繳費者發出催繳通知，而如果申請人繳費後需要相關的繳費證明，必須以傳真方式向OHIM提出申請；另自2009年2月2日起，使用電子送件的申請案可獲得規費減免每件150歐元，即由1,050歐元降為950歐元的申請費；透過e-payment，可使用信用卡繳費，接受的信用卡有Visa、Mastercard、Eurocard，目前約有5％的申請案選擇用信用卡繳費；且申請系統有驗證功能，可以避免填寫申請書時可能產生的錯誤；申請人亦可以儲存並隨時自資料庫叫出前案的資料參考。

目前商標申請案電子申請的使用率達90％，每月約有5000件的電子申請案。針對大量送件用戶，自2004年開始OHIM也釋出開發e-filing B2B作業系統的規格資訊，採XML格式、FTP的傳送方式，但只有一家IP業者，即Dennmeyer公司願意參與系統的開發，其開發的大量送件系統是納入該業者所有的DIAMS系統，有4個代理人（即Dennmeyer、Eric Potter、LK Shields、D.Young）使用並參與測試。但後來在2006年新的TM-XML系統規格再度發佈，IP業界也開發出EPONA系統及CPA InprotECh系統，在2006年中OHIM宣布其要自己做系統開發工作，這次有4家廠商參與測試（即Dennmeyer、CPA的Inprotech及Memotech系統、Edital及Patrix），其測試報告並公佈於OHIM網站，B2B系統已於2006年8月21日開始使用，這系統是為了提供申請人來透過這幾家IP公司的IP管理系統做一次大量送件的工作。

2、設計電子申請系統（RCD e-filing）

設計電子申請系統是自2003年6月開始啟用，其操作畫面與商標線上申請系統畫面很類似，申請畫面也是共4頁、有選擇儲存的功能，儲存的功能是最近改進的功能，系統一開始是沒有這個功能的。設計的代表圖附件限制也是2MB的.JPEG格式的檔案，一個申請案最多可以有7個代表圖附檔，其他附件如優先權文件則為PDF檔，一次可以鍵入多件申請案，最多甚至可以送99件案件。正常狀況下，電子申請過程中該附的文件都須附上，如代表圖跟優先權文件這類與申請案有重大關係的附件，是不接受事後以電子郵件方式補件的，如果非補送不可，須以一般郵寄方式送達OHIM。設計申請案電子送件的好處跟商標差不多，比較大的差異是它不接受以信用卡繳費，規費也沒有優惠；另外設計線上申請給的號碼不是最後的申請號。目前使用電子申請送件比率約60%。新版本的作業系統，已於2009年1月5日啟用。

4、CTM及RCD的延展案電子申請

自2005年11月1日開始延展案的電子申請服務，延展案的申請可以透過網站下載電子格式申請表格，有單一及多案二種選擇，另一個是透過Renewal manager來做個人化管理，它可以列出申請人所有需要延展的註冊案，但必須是有申請MYPAGE的申請人才有此功能，目前這二種型態大概各占50％。

延展案的申請流程是比新申請案簡單的，所以延展案的電子申請比率相當高，CTM有92％的使用率，RCD有85％的使用率。延展電子申請的好處是可以及時獲得申請案的自動確認、簡單的一次性選擇所有想要延展的權利、商標延展案電子申請可減免150歐元、對MYPAGE的申請人來說管理其權利更方便。

5、異議案電子申請

異議案的電子申請頁面只有一頁的設計，可即時獲得異議申請號（由傳真或郵寄，但若是MYPAGE的申請人就可由線上即時得知案號），可傳送的檔案資料大小限制是5MB，150歐元的異議申請費也可線上申請扣款，但不能以信用卡授權扣款。目前月每月100件的異議案透過線上送件，也就是12％左右的申請率。

（三）管理個人資料

OHIM於2004年12月開始提供MYPAGE給專業人士做個人化管理的介面，成為MYPAGE的會員好處很多，如：登入後可直接使用OHIM提供的各種工具，像是檢索案件檔案或檢索分類等系統皆可快速連結，可更有效率；更好的是提出申請案時，如果已是會員，在登入MYPAGE後，申請表格上有關申請人的資料都會直接帶出，不需耗時耗神的逐一填寫；另外申請人可以選擇透過MYPAGE接收官方通知的郵件（e-communication），且自2007年3月底，申請人也可透過MYPAGE更改他的密碼、使用的語言、地址資料等個人資料，但如是更改代理人、更改權利人則是一種必須正式紀錄的檔案，這是不能在MYPAGE上修改的，仍須以郵寄或傳真來辦理；如果MYPAGE的申請人是一個機構的經理人，可以提供他管理的機構會員取得郵件；自2005年5月中旬起，登入MYPAGE的使用者必須透過MYPAGE系統來取得檢索報告；可以線上付費申請文件的影本。

現在MYPAGE的使用者約有3,000人，幾乎45％的CTM案件申請人是透過MYPAGE送件，其中77％的案件會選擇使用e-communication、超過40％的檢索報告由MYPAGE傳送。未來MYPAGE將提供更多的服務，例如：增進電子通知的功能、開發CTM watch的功能、CTM及RCD申請案可在MYPAGE平台上儲存等功能。

三、電子化服務的技術支援

要提供全天候的服務是需要很多的努力及監控的，OHIM有名為服務章程（Service Charter）的計畫，服務章程針對OHIM提供的服務以三大指標來衡量：可取得性、及時性、處分決定的品質。OHIM會按季在網站上公佈衡量結果，每年依據使用者反應修正目標值。而電子化服務也是衡量服務之可取得性之一。

電子申請服務的可取得性的測試在OHIM有隱藏使用者（shadow users）之方法來測試系統效能，所謂隱藏使用者是在德國、西班牙、法國、英國、義大利等5國內，由與OHIM簽訂契約的公司固定每日送5件CTM及5件RCD電子申請案，作業背景是以1件CTM後接1件RCD的方式送件來測試所有主要的功能，每件CTM申請案並附加750KB的PDF附件檔及1MB的JPG檔，每件RCD申請案並附加500KB的PDF檔及9個1MB的JPG檔 。另外監控系統則是每小時測試檔案的取得時間、網路速度、失敗率。shadow users所送的測試申請案並不會進入正式的系統裡。

如果使用者遇到任何問題，可以透過電話或寫電子郵件來取得支援，OHIM亦設有專線提供技術上的諮詢支援，現每月約有500件諮詢案件，另有專門處理客戶抱怨的客訴小組來處理電子申請的相關投訴抱怨。

使用電子申請，技術上只需具備網路設備、網路瀏覽器（IE V6）、作業系統。使用上針對CTM的附檔，商標圖樣最大是2MB的JPG檔、945x1899像素、21.59公分x27.94公分大小、解析度300DPI，附檔如優先權的文件最大2MB、10頁以內；RCD的設計圖最大是2MB、2008x2835像素、解析度最小300DPI，附加檔案如優先權文件最大2MB、10頁以內，OHIM同時亦有提供使用者教育課程敎授電子申請的操作方法。

這次研討會有OHIM內部人員提問最近有駭客故意大量送件的後續處理，因為之前OHIM保持相信申請人的善意（good faith），而且申請案是要有付費才受理的，所以對線上電子申請並沒有過多限制，事實上因為會員多達27國，OHIM也很難真的控管申請人必須鍵入真實資料，甚至連申請ID都可不鍵入，這一點與我國的e網通電子申請是很大的不同，即使有這種類似惡意的大量送件，OHIM只能封鎖該IP位置的送件，其他也無計可施。
陸、商標絕對審查事由
第一部分－一般圖形商標
一、在我們審查這類商標之前，我們必須要意識到下面這些項目的定義：
（一）文字部分是否具描述性元素－即描述或是沒有識別性。
（二）圖形商標，我們必須要有自己的價值去評斷這個圖形商標是否具有識別性。
（三）圖形商標是一個包含下列要素的商標：
1、具有特色的字型。不能是電腦上常見的字型。須要經過設計的字型。
2、超過一行以上的文字列。單一列的文字無法突顯其特色及其對文字的安排。
3、由顏色來突顯的。必須要這些顏色的安排是具有特別性的。
4、由文字、圖形或其他標識所構成的。
5、純粹圖形元素（如標誌或設計等）。
（四）描述性文字特點的突顯方式，首先必須要確認他是否為一般字體，還有這些特徵，如顏色、外框、加點、或是破折號的間隔等，是否讓它顯的很普通。
1、字體－所呈現的圖樣或是字體是否為普通的字體或斜體，這樣是不能認定其有識別性的，在這樣的認知下，標準字體如Arial（宋體）及Times New Roman（泰晤士新羅馬體）等是不能被認為有識別性的，亦即一般消費者感覺到他如果是一般字體，它就不具識別性的特色。
2、加點及破折號，也不能突顯該文字商標的識別性。
3、在文字外圍加框線、橢圓及圓形等，簡單的幾何設計如矩形、圓形，甚至是五邊形，都不具識別性。它不會被一般的消費者認知為識別的來源。
4、顏色，單純基本的顏色，不能突顯一定的意向的，也不會被認為具有識別性。商標圖樣的安排，組合上列因素考量，有時會被認為是具有識別性的。
二、案例
依據上面所列之標準我們即可判斷下列申請案是否具有識別性。
（一）圖形商標：
 1、案例一：
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（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）CTMA7482706。
（2）申請在第9類、第16類商品及第42類服務。
（3）這個幾何設計是否具有識別性呢？
（4）在審查手冊中提到簡單的幾何圖樣，如矩形、圓形甚至是五邊形都不具識別性 (see CFI T304/05)。然而,這個標識的形狀，不是幾何圖形。類似的形狀是被接受，而且在實務上是被維持的。因此，沒有被駁回。
2、案例二：


（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）－CTMA 7 501 505－ZERO
（2） 這個標識是申請在第29類及第30類商品。它的識別性是否足夠？
（3） 這個圖形元素及其結構提供了這個商標的識別性。因此，它是可以接受的。
3、 案例三：
                

（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）（c）CTMA 6 784  292。
（2）這個案例是否應該用商標法第7條（1）（b）（c）駁回?

     根據牛津字典:Revalue這個字是再次評估某物的價值。
（3）評論：Revalue這個字有再次評估某物的價值的意思，是將其用在（重新）資產評估（特別是金融服務和房地產服務），則有部分反對的審查意見。而申請人提出的意見，則認為圖形要素係足以使該標誌具特色。
（4） 部分反對應予維持。圖形要素不足以使標識產生固有的識別性。
4、案例四： 
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）－CTMA 7 537 947 CHARGED案例。
（2） 這個標識是申請在第9類、第12類、第25類及第28類商品。它的識別性是否足夠？
（3）這個標識是否具有識別性？
（4）根據審查手冊，圖樣的呈現是一般使用或是與商品或服務有關，或是裝飾、功能，甚至是以說明性的方式，勢必需要駁回的。
A、 首先，這個標識不能是一般使用。CTM 6232664這個商標，在去年會議中討論，它是被接受使用在第1類及第9類商品，其他類別具有功能性或說明性，因此，被拒絕。
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B、再者，縱使它為一般使用，這不能一直維持與貨物有關係，如第9類的里程表、眼鏡或防護，第12類的自行車及配件，第25類的服裝及第28類的運動用品，或許除里程表外。
C、因此，沒有駁回其申請。
5、案例五：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）&（c）－CTMA 7 201 049 “VIBRO-CAVITACIÓN” 案例
（2） 這個標識是申請在第10類商品及第41類、第44類服務。除其他醫療器械和醫療服務。
（3） 有人提出了的意見，原因是在於“振空化”描述了醫療技術，而表達的“吸脂，沒有 CIRUJIA”轉述了這種技術（振動腔中的一個組織或器官，這相當於沒有吸脂手術）的表達作為一個整體描述商品和服務的用途和題材。
（4） 在申請人回覆認為，商標具有比喻性，因此，具有識別性。此外，還應當指出的單詞“CIRUJÍA”拼寫錯誤（根據字典的評審）。

（5）所以這個案例是不是應該豁免於這些反對的意見，而獲得註冊呢？
（6）不，這個比喻性的元素並沒有使商標具有識別性。再者，有關“CIRUJÍA”這個字，在西班牙的Google網站裡，有11,000的點擊率。“CIRUJÍA”這個字，在文法上的錯誤拼法，並沒有使這個字具有特質性。
6、案例六
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（c）&（b）－CTMA 7 338767“HAZEL”案例。
	（2）申請類別：

	
	類   別
商       品
第3類
漂白和其他物質的準備洗衣用，清潔，擦亮，去漬及研磨用製劑，肥皂，香料，香精油，化妝品，洗髮液，牙膏。
第14類
貴金屬及其合金和貨物在貴金屬或鍍，不包括在其他類，珠寶首飾，寶石，鐘錶和計時儀器。
第18類
皮革及仿皮革，和貨物由這些材料，不包括在其他類別;動物皮毛，皮革箱子及旅行袋，雨傘，陽傘及手杖，鞭子，利用和馬具。
第20類
家具，玻璃鏡子，鏡框，貨物（不包括在其他類）的木材，軟木，葦，藤，柳條，角，骨，象牙，鯨骨，貝殼，琥珀，母珍珠，海泡石和替代所有這些材料或塑料製品。
第21類
家庭或廚房用具及容器，梳子及海棉，刷子（畫筆除外），制刷材料，物品，清掃用具，鋼絲絨，未加工或半加工玻璃（玻璃除外用於建設）;玻璃器皿，瓷器和陶器不包括在其他類。
第25類
服裝，鞋，帽。
第35類
廣告，商業管理，商業管理，辦公室的職能。

	
	
	
	


（3）這個商標是紅色的字體。
（4）這個字“榛樹”被定義為“綠色棕色或黃褐色的顏色”（劍橋詞典）。至少在第3類化妝品、洗髮液，“榛”描述了這些物品的顏色。這是很常用的，就這些商品在市場上，因而是不可接受的。標誌圖形至少要具備最低的識別性。
（5）根據審查手冊第33頁及第34頁。
A、呈現一個字為圖形商標或用標準字體或斜體並不會使該標識具有識別性。舉 CFI, T-32/00, “Elektronica”, OJ OHIM 2001,608; CFI, T-91/01, “BioID”, OJ OHIM 2003, 466.這個例子就是。
B、在這個認知之下，標準字體不能就是宋體或是泰晤是羅馬體，但所有字體被一般消費者認為是普通字體的也不行。 

C、在貿易上這是共同之處，即使用描述性詞語的顏色或特殊的圖形呈現。此外字詞出現在貨物在醒目的方式是描述。因此，僅僅提出一個描述性的彩色字母，斜體，在一個框架中，與標準設置或其他非獨特的圖形元素，並無法呈現商標的顯著。
D、是以“榛”這個字，作為商標提出申請，並不具識別性。因此，駁回其在化妝品和洗髮液的申請。
7、案例七：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）－CTMA 8118499 “Greebtech”案例。
（2） 這個標識是申請在第9類、第12類商品及第42類服務。它是否具有足夠的識別性呢？
	類  別
	商   品

	第9類
	能源蓄電池，電器及電子設備和儀器，電器及電子控制，電子印刷電路，電器，工具，專門為輸，變，存儲，調節和控制設備的處理信息，設備功率控制，電子集成電路，計算機程序（電子下載的軟件），應用軟件，存儲設備和電子處理的智能卡，設備和電器及電子儀器，用於生產或銷售的能源;數據處理設備和軟件的數據處理，控制和管理鐵路牽引設備，工具，軟件開發，電源轉換器，變壓器分銷商，電子變壓器，電子變壓器。


	第12類
	車輛，器具運動的土地，空氣和水，柴油和電力機車，有軌車，以鐵路為旅客和各種各類郵件的小車和麵包車，行李，常會和特別車廂，鐵路貨車，輪軸，車輪和車軸的鐵路，汽車，拖車和半拖車。

	第42類
	科學和技術服務，研究和設計服務與能源蓄電池，牽引設備和電器及電子服務，工業分析與研究能源蓄電池，牽引設備和電器及電子設計與發展的電腦及軟件相關的電池電源，設備和電器及電子牽引力。


（3） 根據審查手冊，以文字為商標圖樣，或以標準字體或斜體，並不會使商標具有識別性。以CFI, T-32/00, “Elektronica”, OJOHIM 2001, 608; CFI, T-91/01, “BioID”, OJ OHIM 2003, 466.為例。在這個認知之下，標準字體不能就是宋體或是泰晤或是羅馬體，但所有字體被一般消費者認為是普通字體的也不行。 

（4） 該字體被認為是普遍，即使粗體的部分字母“T”在程度上來說仍是是不夠的。因此必須駁回。於實務的作法，在這一點上對審查官來說，並不是很清楚的，必須要將去年開始的例子列表，提供審查參考。
8、案例八：
（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）－CTMA 7241409 “BESTBUY”案例（下面案例是否應該依商標法第7條（1）（b）核駁）
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一個近似的申請案, CTMA 7302748， 已被接受有關服務類（第35類）：零售和線上商店服務，以及銷售通信和電信系統，設備及配件，相關的硬件和軟件的販售。


（2）這是符合實務運作的，實際的使用是不具有顯著性標誌 –而是否具有微創獨特的形象元素，而可以接受這些商標。審查手冊中提到以下原則：
“同樣，如果一個形象鮮明的元素，被添加到一個描述項目來看，這各標識顯然是可以註冊商標。為了使該商標可以被註冊，增加的形象化的元素，如果標識本身具獨特性，它需要不是“主導”或“共同主導”。它就足以提供清楚辨認性。
在審查手冊中提到的不同案例， [image: image70.png]


，其中組合元素（即圖形化的元素），事實上並不一會被認為是一個標籤（很可能被認為一個箭頭），所以它在某程度上算是奇特了。因此，認為它具有最小程度的識別性。所以反對CTMA 6 065 452案例的，在此相同的論點上，也應放棄反對的意見。
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9、案例九：
（1）適用法規：商標法第7條（1）f-CTMA7244882-“eta”案例
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（2） 依商標法第7條（1）f 核駁第7類、第8類、第9類、第11類、第 16類及第21類品。這個核駁的觀點是依照第二屆的討論決定有關R0074/2009-2的案例?

（3）在這個決議下，這個標誌 [image: image73.png]


 所被提及的有以下問題:

人們不時地在社區遇到時的對話主題是關於進口的G&S，在這種情況下，在第11類商品－住宅或商業使用的地熱供暖和製冷設備等等，如果這些談話中使用自己的語言，可能發現令人震驚。然而，它們被理解為是什麼，即作為中立的外來詞，含有不幸的意思在當地語言中。至於'埃塔'這個詞，一些西班牙消費者，如果在電視上看到廣告，可能會感到不舒服。然而，令人懷疑的是大眾在西班牙會考慮標記為'違反公共政策或公認的道德原則'。因此，背景是完全錯誤的罪行發生。商標”埃塔地球航空系統”作為一個整體並沒有傳達受虐待的信息。它看起來不像是意圖去侮辱或休克的字的形式。最差的情形，只能說這個標記帶有品味低俗的元素而已。
 （4）該反對不能被撤回。這有些分歧的跡象，證明不同的決定，特別是有關該標誌的事實，即在案件的簽署“埃塔，地球航空系統”，“埃塔”這一部分，將被理解為“地球空氣”縮寫的，而不是關於恐怖組織，因為地球空氣（Earth To Air）被置於“埃塔”這個單詞的下面。但這並非是埃塔文字本身，它在西班牙即有可能被認為是有關禁止恐怖組織“埃塔”的意味。即使在文字上做不尋常的呈現，但並不能改變什麼。

10、案例十：
（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）-CTMA 8174948-標的，識別性足夠的案例（food）
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（2）這個商標是申請在第38類的電視廣播服務、第41類的 “娛樂服務，生產和銷售的電視節目，娛樂和電視節目在烹飪，烹飪藝術，健康，健身和營養”的領域，並“提供第43類有關烹飪和烹飪藝術的資料。
（3）考慮到“食物”這個字是不可取的，因為它描述了一些服務的事項，而是否因為這個字圖樣化，及圖樣化到什麼程度是可以接受的？
（4）我們採取的結論是否定的。本件中圓是一個基本的形狀，而且FOOD這個字的字體也是相當普通的，而以白色字母黑色背景的配置亦非少見。在這個論點上來反對，應該是無疑的。但是如果在第41類之“娛樂和電視節目有關烹飪、烹調藝術和營養”，以及第43類“提供有關烹飪和烹飪藝術資料娛樂服務上可能就會引發爭議，。
11、案例十一：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）（c）- CTMA 8 158 842 – Fresh 案例。
（2）申請商品：
	類  別
	商  品

	第29類
	肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬，冷凍，乾製及煮熟的水果和蔬菜，果凍，果醬，蜜餞，蛋，奶及乳製品，食用油和油脂。

	第30類
	咖啡，茶，可可，糖，大米，木薯，西米，咖啡代用品，麵粉和籌備工作的穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，醬油（調味品），調味用香料，飲用冰。

	第31類
	農業，園藝，林業產品及穀物不包括在其他類別;活牲畜，新鮮水果和蔬菜，種籽，草木及花卉，食品，動物，麥芽。

	第32類
	啤酒，礦泉水和充氣水以及其他不含酒精的飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。


（3）它的圖樣識別性是否足夠到可以獲准註冊？
保鮮對部分商品來說是一項基本特徵，也是受消費者讚賞的一個很大的特點。因此，相關的消費者看到這個標誌在商品上的標識，將不明白他是否是作為一個商品識別的來源。相關消費者的認知是不同的，雖然標識的字體和呈現略有不同，並顯示在一個特定的綠色陰影。
（4）但不可否認，該商標圖形包含了一些要素，並顯示在一個特定的綠色樹蔭，但這尚不足推翻以商標法第7（1）（b）作為反對條款。識別性是不足夠的。如果反對是必要的，對於該些商品而言，新鮮無疑是其是相關的特質。
12、案例十二：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）- CTMA 8170961–簡單的幾何圖形設計圖案例。
（2）這個圖形標誌是否應該用商標法第7條（1）（b）來核駁？
（3）申請類別：第18類、第24類及第25類商品。
（4）簡單的幾何圖形設計圖，如圓形就不具識別性，或者不會被大眾們意識到它是一個識別來源。而且顏色是基本（純粹）的構色，就會被核駁。
13、案例十三：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）（c）- CTMA 8143653« GOURMET »－美食案例。
（2） 申請在第30類商品的這個商標是否應該依商標法第7條（1）（b）（c）來作核駁？
（3） 首先，它必須建立如果“美食”是描述性文字還是具有特色的食品。 美味食品'是一種食品的類別，已被認為是高品質及優雅的品味。它可以被看作是一項值得讚許的跡象，故缺乏顯著特徵。因此，而下一個問題要被回應的是，如果圖形要素和顏色是足夠到去決定，它的識別性在這些元素中。如果是這樣，該商標是可以接受的。
（4） 根據手冊第33頁以下：
A、為了使商標可以被註冊，增加的形象化的元素，如果在本身具有識別性，其需要的不是”主導“或”共同主導“。它本身即足以能清楚辨認。

B、標式圖樣，分別地觀察可識別，其本身哪兒不具識別性，或是哪兒為描述性的項目，縱以非標準型字體或彩色字母，畫底線方式或以其他圖形呈現，它的情況是：表現的一個單詞作為圖像商標，或以標準型或斜體字體呈現，但這樣即無法呈現商標的顯著（例如：以原審法院，T-32/00，“Elektronica”， 歐盟內部市場協和局2001年608;原訟法庭，T-91/01，“BioID”， 歐盟內部市場協和局2003年，466。則採取相同的論點）
C、在這個認知之下，標準字體不能就是宋體或是泰晤士羅馬體，因此只要被一般消費者認為是普通字體的，也不會被接受。 

D、在貿易上有一個共同之處，以顏色及特殊圖樣表表現描述性詞語。此外字詞以醒目的方式出現在貨物上為描述性標識。因此，僅僅提出一個描述性的彩色字母，即使是斜體，在一個框架中，以標準的擺置或其他不具識別性的圖形元素，都無法呈現商標的顯著性。
E、結論：在本案中，該字母不能被視為“只是一個其他的普通字體”，特別是以畫底線方式來呈現強調美食這個詞。以自體、畫底線及顏色，這樣的組合，縱然為弱，但不能被認為是缺乏顯著特徵。這是被接受。
14、案例十四：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）- CTMA W 997059–兩個簡單的幾何圖形設計圖案例。
（2）這個圖形標誌是可能被接受而成為商標。
（3）申請類別：第14類、第16類、第18類、第25類及第28類商品。
（4）根據審查手冊，簡單的幾何圖形，諸如矩形、圓形，甚至是五邊形，都是不具識別性的。
（5） 這個標識是被接受的。因為兩個點單的圓形設計圖案及它的組合（構成）使它具有識別性。
15、案例十五：
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（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）及（c）- CTMA 8 238 438–“AÍTO”案例。
（2）這個圖形標誌是否應該用商標法第7條（1）（b）來核駁？
（3）申請類別：第6類、第11類、第19類商品及第37類服務。
（4）“AITO”這個字，在芬蘭語，具有以下含義：真實，真誠，真實，原來 ...。

（5）現在的問題是，如果圖樣的識別性素被認為是足夠或不足夠。在圖形元素的案例會被認為不足夠的，審查員需要採取商標法第7條（1）（b）及（c），特別是在第19類，包括建築材料，如木材將描述性商標的特點貨物（由實木）。同樣的關注，例如“礦石”包括6類。但是對於一些商品，這個詞無非是不顯著。對於服務就沒有異議。
（6）特殊的字體不是一個普通的字體，並突出了形象的因素，足以使該商標具有最小顯著性。
16、案例十六：
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（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）- CTMA 8349491–« WINERY » 案例
（2）這個圖形標誌申請於：
	類  別
	商品/服務

	32
	啤酒，礦泉水和充氣水域和其他非酒精飲料，水果飲料及果汁，糖漿及其他供飲料用的製劑。

	33
	酒精飲料（啤酒除外）。

	35
	廣告，企業管理，工商管理，辦公室工作。


（3）這個申請案的顏色是棕色及白色。
（4）這個英文字“winery”是“酒廠”的意思，被界定為一個產製酒的地方。因此“winery”這個字是描述一個地方，那兒是生產第33類商品（酒）的地方。
（5）然而，這個標識是否識別性足夠呢？ 這是一個臨界的案例。我們必須要銘記它所結合的幾個特點，其一以不同大小的字母來呈現；其二它具有框架、顏色及標記的組合，所以它應當接受。
17、案例十七：
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（1） 適用法規：商標法第7條（1）（b）- CTMA 8390122–“GRAND DESIGN案例。
（2）這個圖樣是把深灰色的文字置於淺灰色的背景上
（3）鑑於最新的月報知識產權問題提出，是下面的標誌圖形到可以接受的？
（4）申請於第20類及第21類商品，即商品被購買係因為其設計或使用於內部設計，“Grand”這個字只是意味著有些東西令人印象深刻，非常好的或美妙的，因此這個字被認為是說明性文字，而不具識別性。
（5）若字體採用的是一般常見，但有顏色的呈現；特別是有具體的安排，而寫成兩行；字與字之間的大小差異及一個字以粗體方式呈現，是會被認為具有識別性的。
（6）而這些功能（特徵）相結合，即能接受的商標嗎？GRAND這個字會不會被認為是描述性的，需要看它是否為申請商品的相關說明。申請在第20類的家具和第24類的紡織品，是被接受。因為“大”通常不會拿來形容這些商品的。而優良就不一定能夠被接受。因此，如果審查官如果已經有足夠理由不接受該商標，就沒有必要討論圖形要素。
18、案例十八：
【一】
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（1）適用法規：商標法第7條（1）（b）- CTMA 8349243 及 8349292-“EcoDisc CD ROM” and “EcoDisc CD AUDIO”案例
（2）根據最新的知識產權月報，下列商標圖形是可以接受的嗎？這些功能相結合是能夠接受的標識嗎？
（3）“EcoDisc”有生態光碟之意，在光碟 / CD這類的第9類產品，是否是物品的描述？如果是這樣，將圖形要素呈現鮮明的標誌最低限度？
（4）記憶中早在2007年歐盟協調局接受同一個人提出的標記，就有是否應該要駁回的爭議？

【二】
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及 

[image: image85.jpg]EcoDisc

OVD Video




（1）採用一般字體，但有具體安排（呈現兩行排列）和文字的大小之間的差別的話。這些功能相結合下，該標識是能夠接受的嗎？
（2）探討：
A、首先，在互聯網搜索證實，確實有一種光碟被稱為生態光碟。
B、 再者，該標誌是否具有足夠的識別性呢？其實沒有，因為這些元素很普通，而且字體也很常見。
C、 其次，在多大程度上，我們考慮到以前接受的案例？  
這很可能是，當時這些標誌被接受（2007年），有可能沒有足夠的證據表明，這一種生態光碟存在，因此該參考數據，無法證明它是描述性的。然而，實際情況可能有所不同。如果這種分類確實存在，當時也沒有理由堅持去懷疑以前接受案例的適當性。

第二部分-立體商標
1、 前言：
立體商標的審查不是簡單的工作，很多因素包括文字、形狀、圖像、記號、標誌及設計等，都會被拿來當作審查考量的因素。對不同的商標所採行的標準也不同。舉例而言，形狀本身識別性來說，是必須要被確認的，文字是否清晰。文字是否為描述性的或沒有識別性。抑有進者，我們應該要考慮商標圖形的因素，是否能夠提供最低的識別性特質。
二、案例：
（一）按摩椅案例：
1、適用法規：第7條（1）款（b）CTMR - CTMA 6 323 752 -3D標誌（按摩墊）。
2、爭點：下面的3D標誌遭到了反對，理由是不顯著。在申復中，申請人在商標圖樣的描述中提到“該商標的配置包括一個底部，及一按摩墊背”。其中一個論據是，有一個字元素的商標使它與眾不同，在提交的圖樣中，此字元素並不明顯；惟申請人的論點，認為其中字元素使得商標顯著，應予接受？如果是這樣，應要求申請人修改說明？
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3、結論：申請人的論點，必須予以駁斥，因提出的單詞不清晰。該說明只是提到了座位而沒有提到這個字詞。根據第3條第（2）CTMIR最後一句，說：“該商標的圖樣，應達到這種規範要求，使其能夠減少或擴大到一個大小不超過 8厘米寬，16厘米高的出版公報公告共同體商標“。
（二）汽車案例：
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1、適用法規：商標法第7條（1）款（b）CTMR - CTMA 6 429 716-3D標誌（車子）
2、福斯汽車AG申請下面的3D標誌在商品及服務的範圍:

這個商標申請案遭到了反對，理由是它在商品和服務上並不是顯著的（第12類、第14類、第28類、第35類和37類）。

3、在這個論理過程中，審查委員認為，這個申請案僅顯現一種典型的車子樣態，這個樣態並無法與其他汽車區別。因此，消費者不會把它視為一個識別來源。
4、這個申請案是否真的欠缺第7條（1）（b）所要求程度的顯著性? 是的，它確實是缺少了這個要件。這個形狀未十足的偏離標示的一般性。這個反對的見解是被維持的。我們沒有理由作出例外的汽車的形狀。有些車子的形狀是被接受，這是事實，但這是因為它的偏差是可觀的。
（三）洗衣片案例：
1、使用條款：第7條（1）款（b）CTMR - CTMA 7453535-3D標誌（洗片）
（1）這形象標誌（申請人寶潔公司；簡稱AG）已經申請有關：

	類     別
	商   品

	第3類
	漂白劑及其他物質洗衣用，籌備護理，治療和美化織物;清潔，擦亮，去漬及研磨用製劑，乾花，香，油和香味的香水，香味的水供家庭使用和使用織物;香味的木材;芳烴;精油;空氣清新劑和亞麻。

	第5類
	消毒劑。


（2）申請的顏色：灰色、白色、綠色、藍色。
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（3）如果被貼附在3D形狀上的綠色和藍色標誌，是申請的本體，作為一個形象化的標誌，那麼我們可能會接受它作為AG標示是確定的。這些顏色可能會被提及代表新鮮和清潔，但它們的呈現卻表現出一個任意和創意方式，並且是獨到配置方法。在標誌設計這部分觀察，該商標至少是微創與眾不同。
（4）有關前面”洗片”的決定，這案件的顏色有些許不同意見，主要是因為顏色為實際上壓縮的清潔劑和拋光化合物本身，而不是任意和創意性的設計，儘管有少數花的形狀，但也有被拒絕的理由。
（5）據我所知，連貫性和一致性的做法與以前的公司的實務經驗，提醒我們該標誌會被拒絕，但如果我們運用「個案」審查的原則，我認為整體觀察該標示，不完全是由描述性或非獨特的部分所構成。在我看來，AG的商標是可以被註冊的。
2、商標必須進行審查是否與第7條 CTMR有所牴觸。有關這種類型的標誌審查實務如下：
（1） 圖形商標顯示的圖形表示商品的自然本質，在相同條件下註冊，猶如他們提出一個立體商標（原訟法庭，T-30/00）。（手冊第35頁）
（2） 其次，它必須檢查3D商標是否包含有代表性的其他元素，如文字或標籤，這會使該商標的顯著性係就單獨形狀或為整體加以判斷。典型的例子是商標標誌上顯示的形狀，文字或圖形保持清晰可見，或有標籤的瓶子。如果一種獨特的文字標記或標籤在上面出現的話，即使是商品的標準形狀或標準瓶子的形狀也可以註冊為立體商標。（手冊第39頁） 

（3）這個標準是為形狀本身的獨特性，必須進行檢查。手冊頁39。相對於顯著性標準的第6頁40手冊相關：
功能性形狀或功能的3D標記將被視為由消費者以這種方式，例如，用於清洗藥片，斜面邊緣避免損壞衣物，並在另一個層次的顏色代表了另一種的存在有效成分。
（4）最後，關於顏色組合的手冊中提到：
沒有本身的規則是為排除顏色組合，由兩個或更多的任意顏色組合。相反，在這些情況下，拒絕註冊只能根據具體事實或論據，其他具體案件是無法作為該類型案件審查之參數。“任意顏色”被用作在顏色組合這個意義上，除了單一色彩的一般或自然色的產品，通常有功能性之質疑外，如果一兩個顏色，是司空見慣的顏色產品，或是自然色的產品，例如：灰色通常一般人會認為係抓地力代表顏色，如園藝工具；而白色是洗片的天然顏色。因此，洗片的白色若與另一層紅色組合，就會被理解其具有本案被認定有功能性顏色以外的另外一種顏色。本件商標雖然申請作為圖形標誌，但因為它顯示的圖形表示它與商品本身的關係，也就是說，在洗片這個案例，必須研究如何作為一個立體標誌。因此，在形狀商標的申請，它被裁定沒有顯著性，該形狀不會被當作是識別來源的標示。如果該商標是一個商標本身的顏色，我們可以完全這樣說，顏色暗示了新鮮、清潔和環保的結合，而且這些顏色－白色，綠色和藍色也是不同的競爭對手常用的顏色。但是，這一論點卻沒考量到顏色的組合：“它們係以一種任意和創意性的方式呈現，並列的方式是獨到的”。因此，該商標的獨特性在於結合的顏色和這些表現的方式。

3、結論：經過法院多次判斷，從文字第7（1）（b）編號40/94，然後是最低程度的顯著特徵，是足有理由不適用該條款來拒絕註冊。所以該商標是被接受的。 

（四）立體瓶身的案例：
1、使用條款：第7條（1）款（b）CTMR - CTMA 7255417-3D 標誌（瓶子）
（1）申請標誌圖形如下：


2、申請商品如下:

	類   別
	商      品

	第16類
	用來包裝的塑膠材質。

	第20類
	塑膠容器及蓋子。

	第21類
	塑膠瓶子。


3、由於並行應用程序(CTMA No 7 246 226) 我們知道這裡有一個詞的元素 (“SYNGENTA”)在瓶子上；然而，它並不清晰，且沒有任何標誌說明。如果申請人被要求提交一份說明，我們是否還要反對這個商標呢？這個異議應該被提出。作為在代表提出的單詞不清晰。他沒有提到的所有字。
4、根據第3條第（2）CTMIR最後一句，說：“該商標的圖樣，應達到這種規範要求，使其能夠減少或擴大到一個大小不超過 8厘米寬，16厘米高的出版公報公告共同體商標“。
（五）透明包裝：
1、適用法規：商標法第3條第（4）CTMIR –CTMA 6 910 021 -3D標誌。（透明包裝）
2、以下的3D標誌，包含五個透視面，申請在關於第9類的電子捲髮器、第21類的髮刷、梳子及第26類的髮夾。因為是透明的，審查員要求以彩色顯示。他們回應，3D形狀是透明的。該複製品和圖樣，顯示不同的圖形元素。這是否已經充分表明這是標誌申請？
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T5-2 detailer

The mark consists of a configuration
of prism shaped product packaging.

The dotted lines show the hidden
ines of the package and are not
imed as a feature of the mark.





3、不管是不是顏色的問題，提出核駁先行必須根據規則第3（4）和第9條（3）（a）及（4）CTMIR。申請人第一次提出的意見書與上開規定是不同的，送來的資料呈現的是三種不同的標記。而依第3條第（4）CTMIR規定，必須給予同一申請人，針對不同的理由表示不同意見。原本他們送的應該是照片或圖樣，但是他們沒有，由於無法從其意見書中得到改善，所以必須再發核駁先行通知，並給予相當期限，讓其表示意見。
柒、地理標示與商標審查
本章將介紹歐盟甚為重視的地理標示保護制度，並著重於說明OHIM如何審查與地理標示或地理名稱有關之商標。
一、術語介紹
（一）地理名稱

就是目前仍常常被使用或通常知悉為指示某一個地點或地區的名稱。
（二）地理標示
依「與貿易有關之智慧財產權協定」（TRIPs）第22.1條之規定，「...地理標示，係指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質，聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者」。例如以下為歐盟所保護之地理標示：比利時 Geraardsbergse mattentaart（PGI）烘培糕點、英國Welsh beef（PGI）新鮮牛肉及內臟、來自波蘭Podhale地區的Bryndza Podhalańska（PDO）乳酪、西班牙Sierra de Cazorla橄欖油（PDO）。
而歐盟對地理標示之保護，區分為受保護地理標示（protected geographical indications, PGI）及受保護原產地名稱（protected designations of origin, PDO）等兩種，皆由歐洲部長理事會第510/06號規則規定其保護。受保護地理標示與受保護原產地名稱之差別，在於後者適用的條件較為嚴格，受保護原產地名稱必須符合以下條件（詳參第510/06號規則第2(1)(a)條）：
1.地名與產品間的連結「實質上或僅僅歸因於一特定地理環境之先天自然及人文因素」；
2.從原料生產
到最終產品整備的所有步驟必須於指定之地理區域中進行，尤其是所有原料來源皆應為該地區。
事實上，受保護地理標示與受保護原產地名稱所受之保護及法律效果並無相同。
（三）通用名稱
依歐洲部長理事會第510/06號規則第3(1)號規定，一個「變成通用的名稱」意指一個農產品或食品的名稱，雖然與該產品或食品的原始生產或行銷地點或區域相關，但在共同體中已經成為一農產品或食品的普通名稱者。例如古龍水（Eau de Cologne）不一定來自科隆（Cologne）。
（四）隨意性名稱
將現有地名使用於與該地區無關聯性之產品上。例如SOUTHPOLE南極牌襯衫、Montblanc萬寶龍（白朗峰）鋼筆。
二、術語之比較
（一）地理名稱與受保護地理標示
並非所有的地理名稱都是受保護地理標示，地名如符合TRIPs第22.1條之規定，則可成為地理標示；而並非所有的受保護地理標示都是地理名稱，例如希臘產的feta（菲達）乳酪，其feta在歐洲為受保護原產地名稱，但feta並非地名，希臘文的feta（φέτα）據說源自義大利文的fetta，是量詞「片」的意思，係因為乳酪常切成片狀放在盤子上食用，後來才將該種乳酪稱為feta。而依歐盟法令受保護的地理標示之名稱，都是共同體商標法第7(1)(c)條所規範的地理上的描述用語，意即這些地理標示都可表示該等產品來自某個地理區域（詳參OHIM審查手冊第B部分第 7.3.1節之說明）。
（二）地理標示、通用名稱及商標
一個地名有可能在某些國家被認為是地理標示，在其他國家卻被認為是通用名稱，甚至在某些國家被當作商標註冊。例如捷克認為「Pilsen」是該國用於啤酒商品之地理標示，但德國卻將之作為啤酒之通用名稱使用，在南非則是用於啤酒之著名商標。
三、歐洲的地理標示保護
歐洲對地理標示所提供之歐盟層級保護，規定於以下三個規則：
（一）2006年3月20日歐洲共同體第510/2006號關於農產品及食品地理標示保護之規則；
（二）2008年1月15日歐洲共同體第110/2008號關於蒸餾酒飲料地理標示的定義、說明、使用圖樣、標示與保護之規則；
（三）2008年4月29日歐洲共同體第479/2008號關於葡萄酒市場共同組織之規則。
由於三個規則除了保護之商品不同外，其餘有關地理標示之保護規定部分差異不大，因此以下主要介紹2006年3月20日歐洲共同體第510/2006號關於農產品及食品地理標示保護之規則。第510/2006號規則係用以取代1992年7月14日歐洲共同體第2081/92號規則，新規則係為使共同體法制體系符合TRIPS「互惠及對等條款」之規定而修正。該規則規範受保護原產地名稱及受保護地理標示之相關保護措施，已經成為通用名稱之產地名稱則不被保護。此外，有些產地名稱被被歸類為「simple GIs」，其實是單純指產地或製造地標示，其與產品間並無其他特別連結，因此也不受該等規則保護。
第510/2006號規則第13條規定，禁止以下情形之使用：
（一）直接或間接地於商業上將受保護名稱使用於未包含於註冊範圍之產品上（類似產品／利用他人信譽）；
（二）任何濫用、仿冒或引起聯想的使用，即使在以下案件中：
1.已經標示產品真實產地，或
2.將受保護名稱翻譯，或
3.使用「同風格」、「同型」、「同方法」、「採用」、「相仿」等表示方式；
（三）關於產品發源地、原產地、性質或重要品質的任何其他錯誤或使人誤認誤信的標示；
（四）任何其他會導致消費者誤認誤信產品真實產地之方式。
前述條文所稱之「聯想」，係包含「相關用語含有受保護名稱之部分，使消費者想起受保護名稱」之情形。依據歐洲法院在Gorgonzola商標案件（C- 87/97）之判決見解，「聯想」的概念比混淆誤認之虞要來得寬，意即一商標與在先之地理標示間，即使不會混淆誤認，但有可能造成聯想者，仍不准註冊。歐洲法院於2008年2月26日公佈的類似案件（C-132/05）判決中認為，「Parmesan」與「Parmigiano Reggiano」兩個名稱於讀音與外觀上近似，當消費者面對的是一個被磨碎或拿來被磨碎使用的硬乳酪，上面又附著「Parmesan」這個名稱，可能會使消費者想起被「Parmigiano Reggiano」這個PDO保護的乳酪，藉此將「使用『Parmesan'這個名稱」與「使消費者聯想到『Parmigiano Reggiano'這個PDO」畫上等號，因而禁止其註冊與使用。
歐洲的部分國家，尚有簽署「里斯本協定（1958）」提供對原產地名稱（appellations of origin）的保護，該等保護之倡議出現於歐盟的地理標示保護之前。依里斯本協定第2條對原產地名稱之定義，「一個國家、區域或地區的地理名稱，被用來標示一個來自該地的產品，該產品品質及特性僅僅或本質上歸因於地理環境，包含自然及人文因素」，可以看出其與地理標示之定義有類似關係。該協定於全世界有 26個締約國，其中包含捷克、法國、匈牙利、義大利、葡萄牙、斯洛伐克等6個歐盟會員國（歐盟整體未參加），僅有不到900個原產地名稱被註冊，被公認是個不成功的協定。歸咎其原因，在於協定所規定之保護對象限制較為狹隘，且歐洲有部分國家發生產業上的衝突，例如捷克與德國之間，因此難以引起廣泛的簽署意願。
至於在國家層級的保護或來自於雙邊協定中的保護方式，則有以下三種：
（一）國內法中針對地理標示保護的特殊規定；
（二）以不公平競爭法提供保護；
（三）以證明標章/團體商標方式提供保護。
在歐盟層級尚有另一種保護地理標示的方式，意即將地理標示註冊為「共同體團體商標」保護之。
前述三個規則雖然都針對食用或飲用的商品加以規範保護，但不表示歐盟各國都認為非食品沒有地理標示。非食品雖然沒有泛歐之地理標示保護，但各國國內法仍可能提供保護。總而言之，歐盟層級的地理標示保護目前僅及於農產品、食品、葡萄酒及蒸餾酒等商品。另外，歐盟亦有對少數傳統名稱提供保護，該等傳統名稱係指某些產品達到某種特定品質，就可以使用該名稱，但該等名稱並非地理名稱者。
四、商標與地理標示
商標與地理標示是類似的權利，二者皆用於商品標示上，前者用以區辨特定來源，後者則用以區辨特定產地及特性；商標通常由單一或少數人使用，地理標示則由多數人集體使用；地理標示對於產品具說明性，而商標如僅由說明性部分所組成則不得註冊。
如商標與地理標示的權利間有衝突產生，一般的解決原則有以下兩種：
（一）「先到者先獲得權利」（First in time, first in right）原則：此種原則主要為美國、加拿大等國所採用；
（二）在特定情況下權利可以併存：歐洲共同體第510/2006號規則第14(2)條提供此規定，以下詳細說明。
第 510/2006號規則第14(1)條規定，如果商標在PDO/PGI向歐洲執委會（European Commission）提送之前提出申請，則適用先到者先獲得權利之原則；第14(2)條則規定，已註冊地理名稱或標示的受益人不能禁止商標的使用，如果該商標係在地理標示於其原產國受保護之日或1996年1月1日前善意申請者。而依該規則規定，商標只在以下情況可以阻止PDO/PGI註冊：
（一）PDO/PGI之註冊危害一完全或部分相同商標的存在（該規則第7(3)(c)條）；
（二）考量商標的信譽及聲望與其已經被其使用的期間長度，PDO/PGI會使消費者誤認誤信產品的真實特性（該規則第3(4)條及第7(3)(b)條）。
五、OHIM的審查實務
OHIM 的審查官在審查商標時，如遭遇地理名稱，審查官須依共同體商標規則第7(1)(c)、(g)、(j)、(k)條之絕對不可註冊事由及第8(4)條之相對不可註冊事由加以考量。而OHIM審查官在審查商標時，針對地理名稱相關問題的資訊來源為商標作業手冊（B部分「審查」，第7.6.5段「地理標示」）及內部網路之地理標示資料庫與其他參考資料，目前該資料庫中約有5,500個地理標示，OHIM亦於網路上提供地理標示清單下載（http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM /geographical_indications.xls）。以下依共同體商標規則各條文規定，說明OHIM之審查方式：
（一）共同體商標規則第7(1)(j)條
葡萄酒商標包含用以區辨葡萄酒商品的地理標示，或由該等地理標示所構成；蒸餾酒商標包含用以區辨蒸餾酒商品的地理標示，或由該等地理標示所構成，而該等葡萄酒或蒸餾酒並非來自該地理標示原產地者，不得註冊。
前述條文所稱之地理標示，係指依「2008年1月15日歐洲共同體第110/2008號關於蒸餾酒飲料地理標示的定義、說明、使用圖樣、標示與保護之規則」、「2008年4月29日歐洲共同體第479/2008號關於葡萄酒市場共同組織之規則」、「歐盟與第三國間的雙邊協定」等共同體法令受保護之地理標示。而由該條文規定可知，其規範之情況有以下兩種：
1.共同體商標申請案由葡萄酒或蒸餾酒之受保護地理標示所構成。例如第4298527號「Casablanca」共同體商標申請案，由於「Casablanca」是智利的一個葡萄酒區，「Casablanca」這個名稱受歐盟與智利間的雙邊協定保護為地理標示，因此無法將之做為共同體商標註冊（詳參2006年11月7日OHIM第1上訴委員會於R1185/2006-1號「CASABLANCA」商標案件之決定）。
2.共同體商標申請案包含一葡萄酒或蒸餾酒地理標示之名稱。例如第1216043號「Duque de Peñafiel」共同體商標申請案，由於「Peñafiel」這個名稱依歐盟法令被保護為來自西班牙「Ribera del Duero」地區的葡萄酒之地理標示，因此無法將之包含於共同體商標圖樣中註冊（詳參2002年12月11日第2上訴委員會於R1221/2000-2號「DUQUE DE PEÑAFIEL」商標案件中之決定）。
共同體商標規則第7(1)(j)條會排除指定於受到地理標示保護之商品的共同體商標申請案的註冊，只要共同體商標申請案的商品，並非來自受保護地理標示的原產地。因此，一葡萄酒或蒸餾酒商標圖樣中包含一葡萄酒或蒸餾酒地理標示或由該地裡標示所構成時，其指定產品必須被限制於來自受保護地理區域的葡萄酒或蒸餾酒。舉例來說，圖樣包含「Chateau-Grillet」之標示可以被接受做為共同體商標註冊，惟須指定使用於「被註冊原產地名稱Chateau-Grillet的葡萄酒」（Chateau-Grillet是依歐盟法令的受保護地理標示）。
（二）共同體商標規則第7(1)(k)條
商標包含依歐洲共同體第2081/92號規則所註冊之原產地名稱或地理標示，或由該等名稱或標示所構成，且符合前揭規則之第13條所規定的情形之一，且關於同類產品，而商標註冊申請案是在原產地名稱或地理標示註冊申請案向歐洲執委會提出之日後才送件申請者，不得註冊。
在OHIM商標作業手冊審查部分第7.6.5.6段提到，適用於葡萄酒及蒸餾酒的相同原則與實務作法，也適用於第7(1)(k)條之案件，因此本條款規定與第7(1)(j)條，在實質上可以說只有地理標示產品不同之差異而已。
共同體商標規則第7(1)(k)條的要件有以下三部分：
1.共同體商標申請案包含依第510/2006號規則註冊的PGI/PDO，或由其構成者；
2.共同體商標申請案包含與PGI/PDO所保護的產品同類的產品；
3.共同體商標申請案在PDO/PGI向歐洲執委會提出申請之日後提出申請。
如果一個商標申請案有本條規定之情形，其商品必須被限制於來自PDO/PGI所保護區域的產品。例如2007年9月12日歐洲初審法院判決之第T-291 /03號案件，該案是因第736934號共同體商標「GRANA BIRAGHI」註冊於第29類的乳酪，而「GRANA PADANO」是依第510/2006號規則受保護的PDO，因此判決該商標不得註冊。
依共同體商標規則第7(1)(k)條之規定，在第 510/2006號規則第13(1)(b)條所提到的「引人聯想」的情況下（例如Cambozola案及Parmesan案），或者使用受保護的PDI /PGO的翻譯，也都適用商標規則第7(1)(k)條。OHIM採取嚴格的方式來處理有關共同體商標規則第7(1)(k)條的問題（詳參OHIM審查手冊第7.6.5.6段），但只限於依第510/2006號規則註冊保護之地理標示，意即OHIM在判斷此款時只看歐盟已保護之地理標示（依相關規則註冊或依雙邊或多邊協定保護之地理標示），並不管各成員國內自行保護之地理標示，此為審查上之重點。
（三）共同體商標規則第7(1)(c)條
商標僅由可能在交易中指示商品或服務提供之原產地或商品或服務之其他特性的標誌或標示所組成者，不得註冊。
共同體商標規則第7(1)(c)條係規定單純描述用語不得作為商標註冊，但標誌如果包含其他可被OHIM接受註冊的部分，例如結合了其他可註冊之圖樣，則可獲准註冊。例如第4704839號「MONTANA及圖」共同體商標申請案，指定使用於第33類的葡萄酒及其他酒精飲料，雖然MONTANA是產地說明，但因有附加圖樣而獲准註冊（詳參OHIM2006年11月3日R 824/2006-2號決定）。
在歐洲談到地名的說明性判斷，就不能不提及 1999年5月4日案號C-108/97及C-109/97「Chiemsee」商標之指標性判決，該判決詳細闡釋了商標指令第3(1)(c)條之適用方式，該條文與共同體商標規則第7(1)(c)條類似。判決指出，指令第3(1)(c)條原則上並未排除相關類別的人們不知道的地理名稱的註冊，或者至少不知道那是地理位置的名稱，或由於該名稱所表示之地點的類型，使得那些人們不可能相信該類商品會來自該地。主管機關必須評估一個地理名稱作為商標申請註冊，是否會指示一個目前在相關類別的人們心中與該類商品相關連的地點，或者假設該等關連性在未來會被建立是否合理。在該條文後段所適用的案件中，於評估該地名是否能在相關類別的人們心中表示該類商品的原產地時，應更加特別注意該等人們對該名稱的熟悉程度、該名稱所指示之地點的特性，以及商品的種類。
由前述判決可以歸納出一般所謂的「Chiemsee」測試，包含以下三步驟：
1.相關公眾是否知悉被當做共同體商標提出申請的該等地名？
2.當把該名稱用於指定商品或服務上，相關公眾是否會認為該名稱與一個地點有關？
3.該地點與該申請案所包含的商品或服務間是否有關連性？
共同體商標規則第7(1)(c)條之適用也運用相同之方式來判斷，以下依各步驟說明：
1.相關公眾是否知悉被當做共同體商標提出申請的該等地名？如一標誌根本不是地名，或不會被一般人認為是地名，可能就適合用來註冊。例如國際註冊第 680448號「AYINGER」商標（指定歐盟作為延伸國），其中Aying是德國巴伐利亞邦的一個小地方，該地名字尾之「g」以德文發音為「gr」，該商標指定使用之啤酒商品的確源自於該地，惟相關消費者並不知其為地名，因此獲准註冊。
2.當一名稱確實被認知為地名，把該名稱用於指定商品或服務上，相關公眾是否會認為該名稱是在說明一個地點？如被認為是非常具有創意的使用，則該地名可以被接受作為共同體商標註冊。例如「NORTH POLE」（北極）襯衫、「MONT BLANC」（白朗峰）萬寶龍牌鋼筆等。
3.該地點與該申請案所包含的商品或服務間是否有關連性？該地點必須目前與指定產品有關連性，或必須可能在未來被生產者用來指示產地，才會被不准註冊。共同體商標規則第7(1)(c)條並不限制僅適用於在指定商品上已有信譽之地名，只要可能被認為有關聯性即可適用，且目前只有一個生產者、沒有任何其他人在使用該地名的事實，並不足以推翻此不得註冊事由。而對地點與相關產品是否有關聯性的評估，必須基於目前的消費者認知，以及關於指定商品或服務，在實際交易上或交易傳統上是否會使用該地名來加以判斷，例如葡萄酒、啤酒、礦泉水、一般農產品等，消費者通常會習慣在商品標示上看到地名；而第3125754號「TOLEDO」共同體商標申請案，指定使用於手錶，以及第 4573168號「BELLAGIO」共同體商標申請案，指定使用於第25類衣帽靴鞋商品，雖然是由地名構成之商標（「TOLEDO」係西班牙或美國地名，「BELLAGIO」係義大利地名），仍可獲准註冊。
在此補充說明共同體商標規則第7(1)(c)條與第7(1)(j)及(k)條之對比關係：共同體商標規則第7(1)(c)條禁止地理說明性名稱註冊，第7(1)(j)及(k)條則保護地理標示，用以對抗包含受保護地理標示的商標申請案。第 7(1)(j)或(k)條保護所涵括的名稱，如依共同體商標規則第7(1)(c)條之意旨，對受保護商品而言是純粹說明性的，但包含受保護地理標示之商標如指定用於該地理標示商品，則可獲准註冊，排除共同體商標規則第7(1)(c)條之限制。另外，共同體商標規則第7(1)(j)及(k)條並不適用該規則第7(3)條之規定，意即包含在先受保護地理標示之商標，不能經由使用而取得商標識別性。
假定文字「ALMERÍA」被作為共同體商標申請案送件，指定使用於第12類汽車、第31類新鮮水果及蔬菜及第33類葡萄酒等商品，而「Desierto de Almería」這個名稱依2002年4月29日歐洲共同體第753/2002號規則於葡萄酒受保護，且西班牙的Almería省以出產蔬果聞名，因此該商標僅能獲准註冊於第12類汽車商品。
（四）共同體商標規則第7(1)(g)條
商標具欺騙公眾之性質者，例如該等商品或服務之性質、品質或產地等，不得註冊。
假定以「Ueli Bäri Switzerland」文字標誌作為共同體商標申請案送件，指定於第14類「葡萄牙製造的手錶」，則因本條款規定而不得註冊；若指定於第14類的「手錶」，則可獲准註冊。在此要特別強調的是，OHIM不會因申請人的國籍或營業所不在商標圖樣所包含的某個地名所在的地區，就認定其商標具欺騙公眾該商品來自該地區之性質，OHIM認為該等商標於註冊後仍有可能藉由授權於該地區製造或流通達到使用目的，而不會欺騙公眾，因此沒有事先排除其註冊之必要。
（五）共同體商標規則第8(4)條
經由未註冊商標的所有人或將其他種類標誌用於不僅是地區性的交易過程中之人提起異議，如有以下情形者，依據共同體法令或會員國規範該類標誌之法令，被申請之共同體商標不得註冊：
1.取得該標誌權利之日早於共同體商標註冊申請日或共同體商標註冊申請案所主張之優先權日者；
2.該標誌賦予其所有人可禁止在後商標使用之權利。
由於OHIM於申請最初階段僅審查絕對不可註冊事由，而本條款係相對不可註冊事由，因此須於異議、評定等兩造程序中主張。在OHIM商標作業手冊異議部分提到，依第510/2006號規則註冊之原產地名稱及地理標示適用於共同體商標規則第8(4)條，意即地理標示既可用以主張絕對不可註冊事由，亦用以主張相對不可註冊事由。
以下為兩造程序之案例：
1.第1345503號「GERONIMO STILTON」共同體商標申請案，指定使用於第16、25、28、29、30及41類商品及服務，被他人以受保護原產地名稱「WHITE STILTON CHEESE」及「BLUE STILTON CHEESE」及商標提出異議，最終於2002年9月30日做出第2891/2002號異議決定，於第29及30類指定商品異議成立。
2.第1419688號「KONYAGI」共同體商標申請案，指定使用於第25、32及33類商品，被他人以受保護地理標示「COGNAC」提出異議，最終於2004年7月15日做出第2302/2004號異議決定，於所有指定商品都異議成立。
3.第1072370號「BERGAZOLA」共同體商標，指定使用於「乳酪」，被他人以受保護原產地名稱「GORGONZOLA」提出評定要求，最終於2002年12月12日做出第279-C號決定書，評定撤銷該共同體商標之註冊。
4. 第703884號「RONCARIFORT」共同體商標，指定使用商品及服務為第29、31及39類，被他人以保護於「乳酪」商品之受保護原產地名稱「ROQUEFORT」提出評定要求，評定組最終於2004年10月6日做出第609-C號決定書，評定撤銷該共同體商標之註冊。
六、其他案例：
（一）2003 年10月15日歐洲初審法院於第T-295/01號案件之判決，係針對第607895號「OLDENBURGER」共同體商標申請案，該商標指定使用於第 29、30及32類食品及飲料，由於Oldenburg是德國的地名，且該地以生產農、畜產品著稱，與系爭商標指定商品間具有連結，因此不准其註冊。
（二）2005 年10月25日歐洲初審法院於第T-379/03號案件之判決，係針對第1920685號「CLOPPENBURG」共同體商標申請案，該商標指定使用於第35類的零售服務，由於Cloppenburg是一個小鎮，並不出名，很少有人知道，當地也沒有以零售服務著稱，因此消費者不會對該地名與指定服務間產生連結，即使當地有百貨公司，也不代表消費者會對該地名與零售服務間產生連結，因此最後判定該商標可以註冊。
（三）2008年10月15日歐洲初審法院於第T-230/06號案件之判決，係針對「PORT LOUIS」商標，該商標指定使用於皮件、紡織品及服裝等商品。經查路易斯港雖然是模裡西斯的首都，但是該案中沒有證據證明相關消費者知道此地名，且該地區與產品間也沒有關聯性，因此該商標可以註冊。
（四）2007年5月24日第R 56/2005-1號決定係針對第2644243號「AALBORG」共同體商標申請案，該商標指定使用於第7、9及11類的鍋爐、鍋爐設備，以及第42 類的設計服務。經查Aalborg為丹麥之地名，為該國生產鍋爐及鍋爐設備之重要產地，因此不能被註冊於該類商品，惟指定於設計服務可以註冊。
（五）2002 年11月11日第329/2002-1號決定係針對第2042380號「RICHMOND SPECIALS」共同體商標申請案，該商標指定使用於第34類之菸草及菸草製品。Richmond是美國維吉尼亞州的一個城鎮，經過Chiemsee測試判斷後認為可以註冊。
（六）第5869813號「TIBET AUTHENTIC」（西藏真品）共同體商標申請案係一文字商標，指定使用於第5類醫藥製劑及第29類食品。由於西藏於醫藥製品上著名，因此該商標不得註冊。
（七）2007 年12月10日第R1142/2007-4號決定係針對國際註冊第908302號商標，該商標圖樣包含「BLENDED SCOTCH WHISKY」（混合蘇格蘭威士忌）等文字，指定延伸國為歐盟，指定使用於第33類的「酒精飲料、威士忌」。由於「Scotch whisky」（蘇格蘭威士忌）受歐洲共同體第110/2008號規則保護，因此如將商品限制為該等地理標示威士忌產品即可獲准註冊。
（八）第6312755號共同體商標申請案之商標圖樣包含「RUBY PORTO」等文字，指定使用於第33類酒精飲料。由於「Porto」係一受保護地理標示，用於「來自波爾多的葡萄酒」，因此如將該申請案指定使用商品限制為該地理標示商品，則可獲准註冊。
（九）第4121621號「RIOJAVINA」共同體商標申請案最初指定使用於第29類的「醃菜、食用油及油脂」及第30類的「醋、咖啡、茶、可可、糖、米、木薯澱粉、西穀米、人造咖啡、穀物製成的麵粉及穀類製品、麵包、糕點及糖果、冰、蜜、糖漿、酵母、烘培粉、鹽、芥末、調味醬油、香料」等商品。由於「Aceite de La Rioja」是依歐洲共同體第510/2006號規則被保護使用於「橄欖油」商品的受保護原產地名稱，因此將商品限制為該地理標示商品即可獲准註冊。
捌、商標國際註冊制度
一、商標國際註冊法律架構與組織
由於一商標所有人如欲於多個國家註冊其商標以獲得保護，原需透過每個國家之商標註冊途徑逐一註冊，但各國程序不同、使用語言不同、繳交規費所使用的貨幣不同，提送申請後或核准註冊後欲變更資料須對每個國家逐一處理，通常須透過當地代理人處理案件申請事宜，且申請程序通常需要較長時間。如改採國際註冊馬德里體系途徑，僅需單一程序即可在一堆國家獲得權利；僅需使用所選擇的一種語言，沒有額外的翻譯成本；只有瑞士法郎一種貨幣計價的規費；只有在各國主管機關核駁該國際註冊或被提起異議時，才需要委託當地代理人；欲變更註冊資料時可一次處理，對權利的組合管理而言相當便利；對歐盟會員國而言，還可以主張歐盟國家商標註冊的在先權；國際註冊還提供了讓步選擇（Opting back），意即申請人可以將指定國際組織之國際註冊案轉換為後續指定該國際組織各別成員國之國際註冊案，以上即國際註冊制度之優點。
國際註冊之基本原則列舉如下：
（一）須有基礎申請案或基礎註冊案；
（二）須經由原屬國主管機關提出申請；
（三）須選擇一種語言；
（四）註冊後在指定締約方擁有權利；
（五）規費須以瑞士法郎支付；
（六）在期限內有被指定之締約方核駁的可能性；
（七）為擴大商業活動，可再指定、增加新的指定締約方；
（八）欲變更註冊資料，只需單一處理；
（九）國際註冊依附基礎申請案或註冊案（5年內）。
商標國際註冊馬德里體系（Madrid system）之法律架構，分為以下幾個部分：
（一）馬德里協定（Agreement）（1891）：1979最後一次修訂；
（二）馬德里議定書（Protocol）（1989）：1996年9月1日生效；
（三）共同規則（Common Regulations）：2008年9月1日生效；
（四）行政規程（Administrative Instructions）：2008年1月1日生效；
（五）各締約方程序體系的法令。
馬德里協定與議定書同時都有關於申請案的普通註冊與行政程序，但二者有以下的差異：
（一）協定僅開放給國家簽署，議定書尚開放給政府間組織簽署；
（二）協定須有一基礎註冊案，議定書則基礎註冊案或申請案皆可；
（三）協定僅能使用法文，議定書則可使用法文、英文及西班牙文，目前如德國、瑞士等締約方都限定使用英文；
（四）協定能收取的規費僅有標準規費，議定書則可選擇收取標準規費或單獨規費；
（五）協定之核駁期限為12個月，議定書則因為有些國家考量案件流量過大，無法於12個月內審到案件，故放寬為締約方可聲明將核駁期限訂為18個月或於某些情況下更長；
（六）依協定申請之案件與基礎案間之依附期為5年，議定書也是5年，但可以轉換成各締約方的國家申請案。
以上的各種差異，將於本章後續段落中陸續介紹。
馬德里聯盟目前有84個締約方，其中僅簽署協定之締約方只有4個，僅簽署議定書之締約方有28個（包括歐盟），協定及議定書皆已簽署之締約方則有52個。因此，可用議定書之國家有80個，可用協定之國家則有4個。2008年總共收到42075件申請案，年成長率5.3%。
WIPO 國際局與各締約方的主管局間常以電子方式進行通訊，締約方主管局可以電子方式提送國際註冊申請案，2008年有34%的案件以電子方式提送至WIPO，分別來自澳洲、比荷盧、瑞士、歐盟會員國、韓國、美國等締約方。其中瑞士可以說是電子申請國際註冊的實驗品（guinea pig），瑞士目前已經可以在電子申請國際註冊案送件後立刻給予申請號。其他種類之案件亦可以電子方式由各締約方主管局傳輸至WIPO，可以電子方式傳輸核駁案之締約方有歐盟會員國、日本、美國、俄羅斯、丹麥等國，可電子傳輸核准保護聲明之締約方為歐盟會員國、日本、美國、比荷盧，可電子傳輸變更或更正案的締約方則有澳洲、比荷盧、歐盟會員國、瑞士、美國等。而由WIPO傳輸至各締約方主管局的馬德里通知，則有48個締約方主管局可以電子方式收到各種通知。
二、國際註冊申請案的審查與註冊
依據共同規則第1條，馬德里體系的國際註冊申請案有以下3種類型：
（一）僅由協定所規範的申請案：規定於第1(viii)條，意指原屬國及所有指定締約方都受協定規範，使用申請表格MM1；
（二）僅由議定書所規範的申請案：規定於第1(ix)條，意指原屬國及所有指定締約方都受議定書規範，使用申請表格MM2；
（三）兼由協定及議定書所規範的申請案：規定於第1(x)條，意指原屬國同時簽有協定及議定書，而有些指定締約方僅受協定規範，有些指定締約方則僅受議定書規範時，使用申請表格MM3。
由於議定書比協定更受到申請人的歡迎，因此國際註冊申請案最重要之表格為MM2－由馬德里議定書所規範的國際註冊申請案（下載網址 http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-madrid/en/form_mm2.doc），另外由於美國商標制度採使用主義，因此指定美國案件專用之表格MM18－意圖使用商標聲明書（下載網址http://www.wipo.int/edocs /formdocs/form-madrid/en/form_mm18.doc）亦相當常用。
以下介紹如何判斷國際註冊申請案應選用何種表格之方法。如原屬國為美國（議定書國），指定締約方為澳洲（議定書國）及中國大陸（協定及議定書國），則應選擇以上三國皆可適用之表格MM2；如原屬國為法國（協定及議定書國），指定締約方為丹麥（議定書國）及越南（協定及議定書國），則仍應選擇以上三國皆可適用之表格MM2。因此，在判斷適用表格之時，應依各締約方的馬德里體系關聯性選擇表格使用。
在使用表格MM2提送國際註冊申請案時，必須注意以下重點：
（一）原屬國：不能填一串，只能有一個原屬國，依申請人之國籍填寫；
（二）申請基礎：須提供基礎註冊案或基礎申請案之資訊；
（三）語言：由法文、英文或西班牙文中選擇一種；
（四）規費：除了基本費及附加費（指定商品或服務超過3類）以外，每指定一個締約方，就要多繳一份補充費；如果僅簽署議定書的締約方要求收取單獨規費，則取代應繳的該國部分補充費；
（五）核駁期限：12個月（協定及議定書國）或18個月（議定書國）或18個月以上（異議）。
近年來對馬德里議定書第9sexies條之修正，係規定如果原屬國及指定締約方都是皆已簽署協定及議定書者，則議定書第5(2)(b)、5(2)(c)、 8(7)條都不適用，意即締約方須於12個月內提出核駁，且不能收取單獨規費，但是語言已經不限於法文一種。該修正已於2008年9月1日生效。
國際註冊並未強制要求指定代理人，惟申請人或註冊人仍然可以在國際註冊申請案、後續指定或要求變更註冊內容等官方程序中，直接表明有指定代理人，或者在任何時候直接通知有指定代理人，WIPO亦有提供表格MM12可使用。重要的是，這些指定代理人的聲明並不需要附上委任書，只要由申請人或註冊人（即行使委任之人）簽名即可。
國際註冊申請案審查及註冊之基本程序，須由一個基礎申請案或基礎註冊案存在開始，由申請人向原屬國主管局提出國際註冊申請，原屬國主管局須認定國際註冊申請案內容與基礎申請案或基礎註冊案相同，而後原屬國主管局向WIPO國際局提送案件，國際局收件後須進行形式檢查，檢查合格後登錄、公告於國際註冊簿中，並通知指定締約方局，指定締約方局須進行實質審查，並於核駁期限內進行首次通知，如欲核駁須有核駁先行通知，如無核駁則其註冊效力如同國內註冊案。指定締約方局對國際註冊案之審查與國內一般註冊案之審查差別不大，因此以下先介紹國際局處理國際註冊案之程序。
國際局在收到締約方主管局提送的註冊要求之後，需先進行掃瞄及鍵入資料之程序，之後再分案審查。審查時須依維也納分類對商標圖樣進行分類，並檢查申請人是否適格，因為申請人必須為原屬國籍之人（自然人或法人）或依巴黎公約第3條設有住所或營業所而享有國民待遇者。之後檢查是否已指定締約方，商品及服務分類是否符合尼斯分類，是否已支付足額規費。審查時問題常發生在商品及服務分類上，雖然說締約方都採用尼斯的分類原則，但事實上有些締約方的分類還是與其他締約方不同，例如美國對於附有武器的車輛，其分類就與尼斯分類不同。日本也沒有完全依照尼斯分類原則，例如對法律服務之分類就必須要調整。而很多締約方都有自己的次分類（小分類），此部分就要由各締約方自行調整處理。由於加拿大並未採用尼斯分類，因此加拿大無法加入馬德里聯盟。總而言之，來自於各締約方的案件，必須重新依尼斯分類原則進行商品及服務分類。而經過以上項目之審查，如無違反事項，國際局將進行財務處理、將註冊資料翻譯為另兩種語言，並註冊於國際註冊簿中；如有違反事項應通知更正，如於期限內更正則可註冊，未於期限內更正之案件則會被廢棄。
商標國際註冊案之註冊日，並非註冊案公告之日，而係以下兩種情形：
（一）原屬國主管局收件後將案件提送至國際局，國際局收件日如未逾原屬國主管局收件日後兩個月期限，則原屬國主管局收件日為國際註冊日；
（二）如國際局收件日已逾原屬國主管局收件日後兩個月期限，則以國際局收件日為國際註冊日。
依共同規則第15條規定，在決定國際註冊申請日之時，須在申請資料內容可以識別申請人，並足以聯繫申請人或其代理人，且包含了商標圖樣、指定締約方、註冊指定商品及服務等，以上部分都已經到達國際局時，才能計算國際局收件日。對其他內容之要求則規定於共同規則第9條，包含應使用官方表格、原屬國主管局應簽署，並應附有關送件資格的詳細資料、關於商標種類的詳細資料（例如顏色、立體、聲音商標或證明標章）、規費支付的詳細資料、意圖使用聲明（適用於美國）、任何必要的商標說明、不專用聲明或音譯或優先權主張，以及由原屬國主管局出具的證明書，證明收件日並確認與基礎申請案或註冊案之申請人、商標，確認指定商品或服務有被基礎商標涵括，確認是否有主張顏色及是否為立體商標、聲音商標、團體商標、證明標章或保證商標。
如果國際註冊申請案指定締約方為歐盟會員國，則必須指定第二種語言，且可主張歐盟國家商標註冊之在先權（使用表格MM17）。要注意的是，主張在先權時，須每個歐盟延伸國都要附一份表格MM17。事實上，指定歐盟這個締約方，就涵蓋了所有的歐盟會員國，即奧地利、比荷盧（比利時、荷蘭及盧森堡）、保加利亞、賽普勒斯、捷克、德國、丹麥、愛沙尼亞、西班牙、芬蘭、法國、英國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、立陶宛、拉脫維亞、馬爾他、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典、思洛維尼亞、斯洛伐克等。
國際註冊規費分為以下幾個部分：
（一）基本費：申請案圖樣不主張顏色者（意即黑白圖樣）為653瑞郎，主張顏色者為903瑞郎；
（二）補充費：每指定1個締約方加收100瑞郎；
（三）附加費：指定商品及服務超過3類者，每超過1類加收100瑞郎；
（四）單獨規費：僅議定書締約方可以選擇收取單獨規費，以替代補充費。
基本費收入扣除國際局有關國際註冊之開支後，平均分配給締約方。補充費與附加費收入的分配，則依各締約方被指定的次數，經過依各締約方審查體系所得到的不同係數（僅審絕對事由的締約方係數低，兼審相對事由的締約方係數高）加成後，按照各國比例分配。而選擇收取單獨規範之締約方，不得參與補充費及附加費分配。
商標國際註冊案自國際註冊日開始，其效力等同於締約方之國內申請案，如果經締約方審查後沒有被核駁，或是已經超過提出核駁的期限，則其效力等同於締約方之國內註冊案，且所受之保護回溯至國際註冊日開始。主管機關可以選擇在完成審查而沒有發現核駁事由時，提供核准註冊聲明，原先僅有14個締約方主管局提供，但於2009年9月後強制所有締約方皆須提供。有下列3種情況完成審查後應寄送該等聲明：依職權審查程序、異議程序，或在所有程序都完成後。
三、核駁及核駁後處理
締約方對國際註冊之核駁，須於一定期限內提出核駁先行通知，協定強制規定該期限為12個月，議定書則提供選擇性，一般是12個月，締約國可以依議定書第 5(2)(b)條聲明該期限為18個月，且依議定書第5(2)(c)條可一併聲明如有異議時可超過18個月。目前選擇18個月的議定書締約方包含亞美尼亞、澳洲、白俄羅斯、保加利亞、中國大陸、賽普勒斯、丹麥、愛沙尼亞、歐盟、芬蘭、喬治亞、希臘、愛爾蘭、冰島、伊朗、義大利、日本、肯亞、立陶宛、馬達加斯加、挪威、波蘭、南韓、新加坡、斯洛伐克、瑞典、瑞士、土庫曼斯坦、土耳其、烏克蘭、英國、美國、烏茲別克等，其他所有締約方則維持12個月。
由於國際註冊申請案已先經過原屬國主管局及WIPO國際局審查，因此指定締約方局不能以形式不符、商品或服務分類不正確、國內法不接受一案多類註冊、國內法限制指定商品或服務數量等做為核駁事由，僅能依各國家或地區之法律及判例，提出商標實質不得註冊之事由才能被接受。
依據規則第17條規定，核駁前應先發給核駁先行通知，通知中須說明法規內容（事由及條款），由國際局登記於註冊簿中，並傳輸給註冊人。核駁或核准與否，最終由締約方之主管局決定，包含是否有會影響保護的進一步決定（如異議）等。而締約方局所發出的核駁先行通知，依規則第18條，如有以下情況，不會被視為正式的核駁先行通知：
（一）沒有國際註冊號；
（二）沒有指明核駁事由；
（三）已逾核駁期限。
然而，WIPO國際局雖然不將該等通知是為核駁先行通知，但還是會將副本送給註冊人。而締約方局也有可能在核駁先行通知中漏未說明訴願期限、異議期限或主管機關，或主管機關漏未簽章，或未附衝突商標之詳細資料，或漏未說明受影響商品或服務範圍為何等，此時該締約方主管局有2個月的時間可以提出更正，以避免該核駁先行通知被廢棄。
核駁可以基於商標圖樣實質上的絕對不得註冊事由、舉出在先註冊案或申請案的相對不得註冊事由、有關商品及服務的不得註冊事由及其他事由。在對核駁的回應規定方面，完全由各締約方國內法自行規範，各國制度間都有差異，因此回應的策略與程序也相對不同。惟因一般人無法瞭解各國法制，如遭遇核駁時，建議委託代理人處理，並聽從各締約方主管局之建議或儘早決定策略。國際註冊如果遭遇太多核駁，就會喪失其成本優勢。
四、評定
有關依國際註冊之評定，亦依各締約方之國內法規定辦理，但過程中應讓註冊人可以行使其權利。當評定撤銷註冊之決定公佈，且已經無法再上訴之時，締約方的主管局應通知國際局。通知的內容應包含以下部分：
（一）做出評定決定之機關；
（二）確定救濟已經窮盡；
（三）國際註冊號；
（四）商標權人姓名；
（五）指定商品及服務；
（六）決定公佈日及生效日。
五、以國際註冊案取代國內註冊案
協定及議定書第4bis條皆規定，如一締約方之國家或地區商標註冊案與一國際註冊案之商標相同，只要商標權人提出申請，國際註冊案可以取代較早的國內或地區註冊案。取代的好處顯而易見，商標權人既不用同時負擔兩個註冊案的規費，更消除了締約方部分行政負擔。但國際註冊案不一定要取代國內註冊案，二者也可以併存。
欲以國際註冊案取代國家註冊案，須符合以下要件：
（一）國內或地區註冊的商標與國際註冊的商標，二者必須同一人所有；
（二）由國際註冊所提供的保護必須有延伸到前述締約方；
（三）國內或地區註冊案中所列的全部商品及服務必須列於國際註冊關於該締約方的項目中（不超過國際註冊的商品及服務範圍）；
（四）國際註冊必須於國內或地區註冊日之後生效；
（五）國內或地區之主管局應依申請，於其國際註冊簿中註記。
六、「中央攻擊」與轉換
基礎商標會由於以下因素而效力中止：
（一）撤回、失效或拋棄或最終決定核駁、廢止、撤銷或評定撤銷；
（二）基礎商標權人的作為或不作為，或原屬國主管機關或第三人之行動所導致。
而基礎商標之效力中止，如果發生在5年依附期逾期之前，或者如果相關程序開始於5年依附期逾期前，而拖到5年期間逾期之後才有結果者，會造成國際註冊中商品及服務的撤銷，並影響到所有指定締約方，一般稱之為「中央攻擊」（central attack），但事實上不必然是因為第三人「攻擊」基礎商標所導致。
如果一個基礎商標在國際註冊日後5年依附期內，部分或全部效力中止，且效力中止的決定不可能再被改變之時，原屬國主管局應依規則第22條，以法文（僅由協定規範之國際申請案）、英文或西班牙文通知國際局，並要求撤銷國際註冊之部分或全部，國際局依原屬國主管局要求的範圍撤銷國際註冊，並傳送通知副本給權利人及所有指定締約方之主管局，該國際註冊案已經部分或全部撤銷，隨後登記於國際註冊簿上並公佈之。各締約方總是必須依賴國際局之國際註冊簿紀錄，而非自己國內的紀錄，各締約方被國際局通知後，並未被要求有特別的作為，但某些指定締約方會更新其自有之資料庫。
在5年依附期結束之後，國際註冊變成與基礎商標各自獨立，而後續指定的部分並無後續依附性，唯一的依附期就是從國際註冊日起算的。
既然自國際註冊日後5年期間，國際註冊案所提供的保護仍然依附基礎註冊案或申請案，為了減輕「中央攻擊」的後果，議定書規定被撤銷國際註冊人可以「轉換」該商標到所指定的全部締約方之主管局，轉換所產生的國內或地區註冊案被視為於原國際註冊日提出的案件。
當國際註冊依原屬國主管局要求撤銷所列全部或某些商品或服務時，因為基礎申請案或註冊案效力中止而被撤銷國際註冊的權利人，得向所有指定的且受議定書規範的締約方主管局提出註冊申請，該註冊申請案應被視為自國際註冊日提出，或自擴張至該締約方被記錄之日提出。如果該國際註冊享有優先權，轉換後之註冊申請案也應享有優先權。轉換註冊申請案必須於國際註冊由國際註冊簿中撤銷之日後3個月內提出，二者須有相同商標圖樣，申請案之商品或服務必須是國際註冊中相關締約方部分有包含的商品或服務，且須符合締約方可適用之法律的全部要件，包含有關規費的要件。
而以下情形不可轉換：
（一）國際註冊係依權利人自己要求而撤銷；
（二）相關締約方係在國際註冊已經被全部核駁、評定撤銷或拋棄的領域中；
（三）在不是受議定書規範的締約方或在國際註冊尚未生效的締約方。
七、後續指定：
商標經國際註冊後，註冊人仍可申請增加指定其他締約方，稱之為「後續指定」（subsequent designation），其申請、審查、註冊等程序與一般國際註冊申請案相差無幾，較為特殊部分為後續指定日之認定與受保護期間。如果後續指定申請是由註冊人直接向國際局提出的，則後續指定日為國際局收件之日；如果是透過註冊人締約方主管局提出的，且該締約方主管局於收件後兩個月內提送給國際局且由國際局收到，則可以該締約方主管局收件日為後續指定日，否則以國際局收件日為後續指定日。後續指定並沒有獨立的10年受保護期間，而是與相關的國際註冊同一天到期。
八、保護之期限與延展
依議定書註冊之保護期間為10年，每次延展亦為10年；依協定註冊之保護期間則為20年，每次延展亦為20年，但規費分兩期繳付，每期10年。
保護期限10年期間到期前6個月，國際局會發出到期非正式通知，通知註冊人繳費延展。付款時係直接向國際局支付規費，付款期限係到期之最末日，並有加繳50%基本規費的6個月寬限期。
自2006年4月3日起，國際局起用了線上延展系統，供商標國際註冊電子延展用，其支付方式可採信用卡或向WIPO開活期帳戶扣款（詳參網址http://www.wipo.int/e-marks）。
延展時不准於同案中變更姓名或地址、商品或服務，甚至進行後續指定，僅能依原國際註冊紀錄內容延展，欲變更須另外提出案件。唯一會變更註冊資料的例外，就是僅延展部分指定締約方時。
玖、歐盟商標和設計法庭
一、歐洲商標法庭（COMMUNITY TRADEMARK COURTS）
講師：Maitre Paul MAETAERT
有關歐盟商標爭議的管轄權歸屬，除法律另有規定之專屬管轄案件，其他由原被告住居所地或行為地、合意、應訴管轄等，決定管轄之法院，與國內一般案件訴訟上管轄規定非常近似。
（一）專屬管轄
1共同體法院（CTM Courts）：
依共同體商標條例第96條規定，對侵權行為和廢止有專屬管轄權：
（1.）依內國法律，所有危及共同體商標權侵害的侵權訴訟。
（2.）依內國法律，聲明未侵權的訴訟。
（3.）引用第9條第3項第2句的合理賠償（reasonable compensation）
（4.）依第100條規定，對於評定案和廢止案的反訴。
共同體商標條例第51-53條規定
在侵權程序進行中，對共同體商標的評定和廢止的反訴或抗辯，有專屬管轄權。
2.國內法院（National Courts）
國內法院對於共同體商標相關訴訟的聽證有管轄權。
（二）非專屬管轄
依共同體商標條例94條規定，除本法另有規定外，有關共同體商標訴訟，共同體商標的申請，共同體商標和國內商標為基礎的訴訟，適用布魯塞爾條例（Brussels Regulation）規定。
1.地域管轄-哪一個共同體商標法院可以發泛歐洲禁制令（pan-European injunction）
原則上是以被告的住所、居所，原告的住所、居所等順位決定其管轄權，其順位如下：
（1.）被告在共同體商標法院所在的會員國有住所，該被告住所地的法院有管轄權。
（2.）被告在歐盟沒有住所，在共同體商標法院所在的會員國有居所，被告居所地的法院有管轄權。
（3.）被告在歐盟沒有住所也沒有居所，原告在共同體商標法院所在的會員國有住所，原告住所地的法院有管轄權。
（4.）被告和原告在歐盟沒有住所，原告在共同體商標法院所在的會員國有居所，原告居所地的法院有管轄權。
（5.）被告和原告在歐盟沒有住所也沒有居所，西班牙的共同體法院（Alicante）有管轄權。
如何決定住所和居所：
個人住所依各會員國國內法規定（布魯塞爾條例第59條），公司居所依是否有國籍、中央機構所在地或主要營業地來決定（布魯塞爾條例第60條）。
2.合意取得管轄權
當事人合意一個或多個共同體會員國法院有管轄權（布魯塞爾條例第23條）。
3.應訴管轄權
被告在某會員國法院出庭應訴，該法院取得管轄權（布魯塞爾條例第24條）。
4國內管轄
侵權行為實際發生地或有侵權行為發生之虞的所在地會員國的法院，對該行為有管轄權。
（三）管轄權衝突
1.法條規定
（1）布魯塞爾規則第27-29條；
（2）共同體商標條例第104條：
依第96條提起的訴訟，如果該商標就無效或廢止案係屬於其他法院，當事人一造得請求法院停止訴訟程序。


AROY-D：有侵權訴訟係屬於海牙法院
AROY-ICE：要求歐盟就廢止案的主張暫停審理。
因此，如果其他法院有案件繫屬中，除非有特別理由要求繼續聽証外，OHIM要停止審理該案件。
2.Lis Alibi Pendens未決訴訟原則
法院支持在他院進行之平行訴訟，發布未決訴訟中止令，中止本院訴訟程序。
(1)相同兩造分別在共同體法院有共同體商標訴訟，在內國法院有商標侵權訴訟，如果是相同商標和相同商品或服務上的訴訟，除非第一法院的管轄權爭議進行中，否則第二法院應停止管轄權。
(2)如果是相同商標和在類似商品或服務的訴訟，或近似商摽在類似商品或服務的訴訟，第二法院得停止管轄權。
(3)在其他案例，如不同訴訟的當事人不同，第二法院得停止管轄權。
（四）小結
對於管轄權的歸屬，依古老之拉丁法諺，歐盟主要融合居留地原則及侵權行為地原則，決定由何法院管轄，依居留地原則（Forum domicli），共同體法院取得國際管轄權，依侵權行為地原則（Forum delicti），共同體法院取得國內管轄權。
而管轄權發生衝突時，原則上後案要停止等前案確定後，再續行審理，以求相同案件不會有不同結果。
二、歐盟商標和設計法庭的案例
講師：Ms. Sophia BONNE
（一）權利委任
歐盟目前有27個會員國，其中25個會員國將商標業務委任給歐盟商標和設計法庭，21個會員國將設計業務委任給歐盟商標和設計法庭。
（二）管轄權
對於侵權業務、未侵權聲明、合理的賠償額、對評定案的反訴有專屬管轄權，但對臨時措施（provisional measures）無管轄權。
（三）相關案例：
1.2006年3月17日歐洲法院（Royal Courts of Justice）的判決
法條規定
共同體商標條例第9條第1項b款
商標權人對其商標有專用權，可以禁止第三人未經其同意在市場上使用相同或近似之商標在相同或近似之商品上，而有致公眾混淆誤認之虞。
C-488/06P

在先商標為第一個黑色圖部分，1996年4月1日向歐盟申請註冊，1998年12月1日核准註冊，指定使用第5類商品，註冊號為91991。異議引據商標為後面兩個圖樣，第一個包含「CAR-FRESHNER」文字，第二個包含「ARBRE MAGIQUE」文字，兩造商標整體觀察，主要的組成部分都是杉木圖形，文字部分不是非常有識別性，文字差異在判別兩造的圖形差異中，所佔比例較低，整體觀之，其外觀、觀念近似，有引起混淆誤認之虞或為相關聯來源。
2.2009年2月24日杜塞爾多夫高等法院Oberlandesgericht Dusseldorf
Rolex S.A./E-Bay GmbH
[image: image92.wmf]
勞力士公司因E-Bay公司將勞士錶的仿冒品放在拍賣網站上，依共同體商標條例第9條規定控告E-Bay公司侵犯其商標權。
高等法院判決E-Bay並未侵犯勞力士的商標，因為E-Bay僅是中間媒介角色，雖然應該有責任控制網站內容，但並不是侵權行為的拍賣人或其共犯（autor or a person participating）。
3.2008年6月5日布魯塞爾商業法庭（Commercial Court of Brussels）
Levi Strauss/SA Blue Stores
[image: image93.wmf]
Levi公司因同一商標使用在同一商品上，依共同體商標條例第9條第1項a款和b款規定提起商標侵權訴訟
法院認定口袋形式的商標是Levi公司的強勢商標，因為它是看的見的、原始的、且不是必須性的，但兩造商標並不是同一商標，僅為近似的商標。
兩造商標主要識別部份都是在口袋位置用曲線表示，通常一般消費者憑者腦中不完全正確的印象，會產生混淆誤認之虞，且使用在相同的衣服商品上，因此法院判決：
（1） 依共同體商標條例第9條第1項b款規定構成侵權。
（2） 發禁制令停止被告繼續使用，並每件侵權處1000歐元罰金。
（3） 責令被告通知其零售商，其商品有構成侵權。
（4） 被告應把判決全文刊登在3個專業的雜誌上。
（5） 假扣押要被告先付2萬5千歐元。
（6） 指定專家決定最終的賠償金額
4.地理範圍的保護（Geographical scope of protection）
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兩造商標「THE HOME DEPOT」、「THE HOME STORE」都是由三個字組成，前兩個字相同，第三個字「DEPOT」、「STORE」由5個字母構成，文字意義近似，且英文的「DEPOT」翻譯成德文時，是等同於「STORE」，兩造的圖樣設計非常近似，外框為方形構造，文字用相同的西方字體並以斜對角線排列（in a diagonal Western font）
（四）侵權案中被告可提起的抗辯
1提起反訴是允許的，但不允許藉口提評定案，也不允許程序中另提未侵權之聲明。
2可提起合理使用的抗辯。
（五）小結
歐盟就判定商標之近似，採外觀、觀念近似與否，是否有引起混淆誤認之虞或相關聯企業之聯想，其標準與我國判斷近似時所採原則一樣。
拾、歐洲初審法院及歐洲法院案例
CFI/ECJ乃是Court of Justice of the European Communities and Court of First Instance的簡稱，是歐體智慧財產案件司法審查的最高機關，座落於盧森堡，成立於1952年，主要工作是檢視各國的法令，確保會員國符合條約的義務，應國內司法機關要求解釋歐體法律，因為會員國有自己的語言和特殊的法律體系，歐洲法院是個多語言的機構，因為每個國家的語言都是歐體的官方語言，每個語言都是平等地位的，法院會要求當事人選擇一個主要的語言，以便當事人在程序上的溝通，確保案例能在會員國散佈。
其所接受的案件，主要種類為：無效訴訟佔43%，智慧財產案件佔32%，程序的特別格式佔14%，還有少數包括上訴、侵權、仲裁等案件。
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以下介紹一些商標爭訟代表案例：
一、共同體商標條例第75條，述明理由的義務
C-239/05    THE KITCHEN CONPANY
（一）案情介紹
2000年4月7日申請人向比荷盧商標局（Benelux trademark Office）（the BMB）申請「The Kitchen Company」在尼斯商品第11、20、21、37、42類的商品和服務上，2001年4月24日，主管機關以該商標不具識別性予以核駁，申請人上訴，主張主管機關未就個別的商品和服務做成不同的結論，就認為全部不具識別性，要求原決定無效，上訴法院支持BMB做成「The Kitchen Company」在其他各類商品和服務都不具識別性的決定，但第21類部份商品，認為例外應有識別性。同時也提到，該商標對21類的廚房用品，本質上或使用目的上有一些識別性，對其他類別的商品而言，「The Kitchen Company」對一般消費者自然的語言反射認知而言，並無指向使用在該等商品的意圖，因此判決與BMB不同的意見，這個商標在第21類，既然不是描述性商標，也沒有其他核駁事由，對這些商品（廚房用品）而言，是有識別性的。
依照歐洲法院在C-363/99Koninklijke KPN Nederland的判決理由，主管機關必須就每個商品和服務做審查，必要時可能有分歧的結果，上訴法院認為主關機關應遵照這個判決理由辦理，且審查時主管機關做決定時和上訴機關做決定時，相關因素可能會隨時間不同而有所變化，因此法院對下列三項議題向歐洲法院提出初步裁決： 
1.主管機關是否需個別針對每項申請的商品和服務，考量個案相關的因素和絕對核駁的事由後，對申請的個別商品和服務，在做暫時或最終的決定時，表示其心證推論（conclusion）。
2.判決機關考量所有因素的時間點與主管機關審查時的時間上有所落差，是否判決機關只能以主管機關做決定當時的證據為考量。
3.是否依歐洲法院在Koninklijke KPN Nederland案件的解釋，排除國內判決機關解釋各種相關因素改變的可能性，或商品和服務個別的識別性。
（二）歐洲法院對此的初步判決
1.關於第一個問題，商標註冊時主管機關不總是（not always）被要求別對每個商品和服務做評量，相較德國政府必須（must）對個別商品和服務做推論，主管機關沒有被強迫（not obliged）對每個商品和服務特別做結論，根據歐盟委員會，主管機關必須對商品和服務的核駁述明理由，但通常只適用在對所有商品和服務是有效的（valid for all of the goods and services）的一般理由（general reasoning）。當不同的商品和服務申請註冊時，主管機關必須檢視是否有因不同的商品和服務而有不同的核駁事由，當只有一些商品和服務符合核駁要件時，核駁註冊僅及於這些商品和服務，如果同種類的商品和服務有相同的核駁事由（category or group of goods or services），主管機關對所有商品和服務可以使用一個一般理由，綜上，核駁一個商標註冊，主管機關必須對每個商品和服務做推論，當同種類的的商品和服務有相同的核駁事由時，可以用一般共用的事由。
2.第三個問題的第二部份，是否禁止法院重新檢視（review）主管機關對識別性的認定，德國國內法並沒有限制（may not limit）司法機關對識別性的審查，當對商品和服務可以達成一個共同的結論（general conclusion）時，主管機關被要求不能有不同的指示，根據委員會（Commission），歐盟指令並未排除各國立法機關規定司法機關對主管機關的審查密度，關於國內立法禁止（prevent）法院審查主管機關對識別性的決定，這種限制法院的權利，並不能被當作違反效率原則（principle of effectiveness），關於這個問題的答案，指令必須被解釋成，沒有排除國內立法禁止法院審查主管機關對識別性的認定。
3.第二個問題和第三個問題的第一部份，在這個案例中，事實上並沒有發生變化這個問題只是理論或假設的（purely theoretical or hypothetical），駁回其申請。
（三）其他類似案例
T-81/08, 29 April 2009, E-SHIP, § 11
T-405/07, 20 May 2009, P@YWEB CARD, § 84
T-396/07, 23 September 2009, UNIQUE, § 29
T-414/07, 2 July 2009, § 40-41 [image: image97.jpg]4




（四）小結
主管機關對不同的商品和服務，要對各個商品和服務是否有不同的核駁事由作審查，但如果同一種類的商品和服務有相同的核駁事由，主管機關可以用一個概括的一般事由來核駁。主管機關做最終決定時，必須考量所有相關證據事實，是否法院有權審查主管機關所做的決定，依內國立法機關考量各國國情而定，只要不違背效率原則即可。
二、不同絕對核駁事由的競合
C-304/06    EUROHYPO
（一）案情介紹
原告在2002年4月30日以「Eurohypo」為商標圖樣，指定使用於在第36纇之「財務業務、金融業務、不動產業務、提供財務服務、財務、財務分析、投資業務、保險業務」等服務，OHIM在2002年8月30日以商標違反第7條第1項（b）、（c）款及第7條第2項規定核駁其註冊，申請人提起上訴，OHIM做一部維持判決，就「財務分析、投資業務、保險業務」等服務，宣告原處分無效，其他「財務業務、金融業務、不動產業務、提供財務服務、財務」服務，則駁回其上訴。
OHIM認為本件商標由「Euro」、「hypo」兩個字組成，兩個字對指定之「財務業務、金融業務、不動產業務、提供財務服務、財務」服務而言，皆清楚且容易理解的表示服務特質，兩個字都是描述性用語，其結合並不會減弱其描述性特質，所以「Eurohypo」是對指定服務是描述性文字，依第7條第1項（b）款規定，不具識別性核駁、至少在說德文的國家，這個核駁理由是正確的。
（二）CFI見解
申請人向CFI提無效訴訟，提出兩點請求，第一點，OHIM並未徹底的審查（exhaustively examine）一般大眾對「Eurohypo」這個文字的認知，第二點，BOA（Board of Appeal）認為這個商標對指定財務服務是描述性是錯誤的。
CFI對這個案子的見解：
1.OHIM已經正確（rightly）的說明該商標的個別構成的「Euro」、「hypo」部份是描述性的文字。
2. 「Eurohypo」是直接結合（Straightforward）兩個描述性的文字，但並未創造出一個比原本兩個文字加總起來的更強大的新印象（not create an impression sufficiently far removed from that produced by the mere combination of the elements of which it is composed to amount to more than the sum of its parts），申請人並未證明其結合的文字已經獲得一個自己獨有的意義，也未成為每天的描述財務服務用語之一（part of everyday German for describing financial services）。
3.在C-383/99「Baby-dry」案例中，這個案例是語彙發明，是一個不尋常的結構（unusual structure），與「Eurohypo」這個案件案情不同。
4.因為「Eurohypo」是描述性文字，不需要檢驗BOA是否還要用其它方式確認申請的商標不具任何的識別性。
（三）歐洲法院見解
申請人再上訴，主張OHIM必須OHIM必須做更加深入分析，來確認核駁理由是否成立，在這個案例中，OHIM只做構成部分「Euro」、「hypo」是描述性的一種分析，並未把「Eurohypo」當一個整體，尋找其文字意思的。除此之外，申請人更批評OHIM只做「Eurohypo」的網路搜尋，且刻意隱藏這個商標在非描述性的使用，CFI有法律見解錯誤。
OHIM主張，本案不需適用嚴格證據法則，如果已經考量了充足的證據，沒有義務要繼續做調查分析，新創造文字的描述性使用，並不是第7條第1項（b）款的相關基準，BOA不能被批評說沒有提到這點。
歐洲法院的見解：
1.雖然上訴人正式的（formally）請求法律適用錯誤，因CFI未爭執OHIM未做足以確信「Euro」、「hypo」或「Eurohypo」是描述性文字的其他檢索，但歐洲法院對事實的認定沒有管轄權，舉證責任和證據的採認是是CFI的權限，關於CFI是否曲解證據並不構成法律適用錯誤，第一個請求駁回。
2.CFI對第7條第1項（b）款法律解釋錯誤部份，分為3個部份：
（1）CFI未考量「Eurohypo」商標的整體意涵。
（2）CFI錯誤的解釋第7條第1項（b）款的規定。
（3）CFI未正確的適用「Baby-dry」的判決時採用原則。
3.針對第7條第1項（b）款部分
（1）如前所述，CFI判決本件商標為結合兩個描述性文字，但並未創造出一個比原本兩個文字加總起來的更強大的新印象，沒有獨有的意義，非一個不尋常的結構，所以不能批評CFI未確認整體是否為描述性商標。
（2）根據準則，描述性文字的結合，如果已經變成每天的用語（everyday language）且有其意義，是可以註冊的，關於不同核駁條款的競合，每個核駁條款都是獨立的，需要分別審查，當適用核駁條款時，要考量公共利益。第7條第1項（c）款，描述性文字的結合字變成每天的用語且有其意義，可以獲得註冊之規定，並不能當做解釋第7條第1項（b）款的基礎，準則也未允許由消費者或終端使用者來確認商標是否具有識別性，上訴人主張第7條第1項（b）款法律解釋錯誤，上訴是無效的。
（3）評量商標是否具有識別性，必須視指定得商品和服務而定，在這件案子，相關公眾是指所有的消費者，因為這個絕對核駁事由是與德文相關，要以歐體說德文的一般消費者來觀察，正如OHIM說明，這個領域的相關消費者對「Eurohypo」這個商標的整體認知是指財務服務，尤其是金融抵押貸款；再者，沒有加入其他的要素，會讓公眾認為這個尋常的「Euro」、「hypo」的結合是不尋常的或產生自己獨有的意思，足以用來區別不同的商品來源，因此相關消費者認為這個商標在指定的服務無法用來做為商品來源的指示，依第7條第1項（b）款規定，這個不具識別性，駁回上訴人請求。
（四）小結
描述性文字的直接結合，如果沒有創造一個比原結合字更強大的印象，或產生自己獨有的意義，仍然不具識別性，「Baby-dry」的是個不尋常的結合，是語彙發明，因此該商標具有識別性，與本件案情不同。商標存續期間得起算日，有的國家是以申請日為起算日，有的國家以註冊公告日為起算日，台灣商標法第27條，商標自註冊公告指當日起，存續十年，共同體商標條例第46條規定，歐盟商標自申請日起存續十年，本案申請人爭議失利後，維持原處分，指定服務為第36纇「財務分析、投資業務、保險業務」，雖於2009年10月6日開始註冊，但到期日為申請日起算十年，2012年4月30日到期，僅剩不到三年的使用期間。
三、不具識別別性商標-葡萄酒和含酒精飲料
T-23/07 

（一）案情介紹
2005年9月14日申請人以上述圖樣申請在第33纇之「含酒精飲料（啤酒除外）、葡萄酒、汽泡酒、含葡萄酒飲料」，OHIM以該商標圖樣違反第7條第1項（b）款不具識別性規定，核駁註冊，理由是該圖樣為未加修飾的希臘字母，說希臘文的消費者，無法辦認其有指示商品來源的功能。申請人對核駁處分提起上訴，主張第7條第1項（b）、（c）款及第7條第2項並未排除該商標圖樣註冊。
（二）本案爭點
1.申請人主張
（1）根據共同體商標條例第4條規定，商標可以由字母組成，不能假設這些商標不具識別性。
（2）單一顏色商標都可能有識別性，單一字母更應可以獲准註冊。
（3）如果基於擔心一些字母被獨占使用的考量，這與他們是否具有識別性是不相關的。
（4）使用一個非描述性圖樣為標識的權利（the right to use a sign for exclusively descriptive purpose），是共同體商標條例第12條所保障的。
（5）申請人提出具有最低限度識別文字，是足夠獲得商標保護的。
（6）決定一個文字商標是否不具識別性，必須依相關公眾認知，該商標能否做為商品來源的表徵，BOA做決定時，並未審查相關說希臘文消費者是否有將該商標作為含酒精飲料商品的尺寸、種類、通用名稱的使用或認知。
OHIM主張
（1）不是所有種類的商標，對識別性的評量都用相同的標準，有些類別的圖樣是比較難具有識別性的，傳統的文字、圖形、立體商標容易用來當作商品或服務來源的指示，但並不包含單一字母，因為這些標識通常用來表示尺寸、商品種類、或通用名稱。理論上是可能註冊單一字母商標，但不能認為單一字母一定有識別性。
（2）如同在C-104/01Libertel案例中，法院判決顏色不能因為數目有限而被禁止註冊，這個案例對單一字母也是一樣。在這個案例中，是否具有識別性，取決於如果沒有任何實際使用，是否消費者會將之視為區別來源的標識，這個商標出現在一般的包裝上，相關公眾是否會認為商品來自特定企業。在相關商品的包裝上，各種不同的希臘數字、字母、和類似的結合，都用來描述商品的特質。
（3）OHIM認為，相關公眾認為這個標識只是一個字母表的一個字母，這個標示沒有結合其他元素，含酒精飲料的消費者依合理的觀察，不會把它當作商品來源的指示。
（4）當「[image: image98.png]


」未附著於商品來吸引相關公眾的注意時，殊難想像這個商標當作商品來源的指示，特別是字母表的第一個字母常被用來當促銷目的、表示商品在品質上優於其他。
（5）參閱英希字典，說希臘文的消費者通常把這個商標當做品質指示，「a」這個標示被當作數字一和一千、這個標識讓他不可能（unlikely）被公眾當作商品來源標示 。
3.歐洲法院
（1）按照Case T-302/06 Hartmann v OHIM (E) 案例，檢驗識別性與否，看消費者購買商品是否依既存經驗（consumer who acquired them to repeat the experience），如果不是，則被視為不具識別性。判定商標假設上有識別性或透過使用取得識別性很非常困難的，根據已處理的案例，認定是否有識別性，必須看指定的商品和服務，或相關公眾的認知。BOA判決第17到20段，該案小寫字母「a」不具識別性，BOA清楚的認定該字母欠缺最低限度識別性能力。註冊這樣的商標，不是要看具有創造性或藝術印象的特別程度（finding of a specific level of creativity or artistic imaginativeness），而是要看是否能與競爭者的商品區別，BOA並未對系爭商標做這樣的檢視。
（2）BOA判決第22段，共同體商標條例第7條第1項（b）款的解釋，如果能圖形表示，能區別商品和服務的來源，單一字母是有識別性的。核駁理由承認單一字母具有識別性，排列字母（ranks letters）屬於這些標示，能夠圖形表示，能夠區別一個企業與其他企業之商品和服務。要具有最低限度識別程度，必須要第一印象能夠區別商品和服務來源且不會混淆。
（3）在Libertel案子，像各種不同單純的顏色、數字、如果具有功能性的要素，必須做公眾保留（general reserve），給所有人作識別、描述或其他目的使用，歐盟商標法，公眾利益可以用來限制顏色的取得，並不是不適當，依相關公眾的認知，單一顏色只要能區別自他商品來源，就具有識別性，BOA並沒有做系爭「a」商標是否足以區別自他商品。
（4）BOA判決第25段提到，相關公眾可能把「a」當作葡萄酒的具a等品質，尺寸或種類的指示，BOA未做的檢視，是否相關公眾認知這個商標是指向商品的品質、尺寸、種類，BOA未證明這個商標不具識別性。縱使可採，如同OHIM在附件B1和B2所顯示，相關公眾認為大寫的「A」當做葡萄酒品質的指示，如同OHIM在聽證會中承認，附件中酒瓶上的圖樣，與申請的文字並不相同，因為他們並沒有與其他字母一起出現，也不是酒商名字的構成部分。
（5）假設這個欠缺圖形修飾或裝飾的商標，係單純的新羅馬字體，是不具識別性的，認為沒有去檢視相關公眾是否把它當做區別商品來源的標示，是誤解第7條第1項（b）款的規定。
（三）小結
單一文字是否能申請得商標，除了有功能性之文字，為了公共利益，要留給一般公眾使用外，歐盟並不排除其可能性，但必須去檢視相關公眾認知是否能來用來區別一個企業與其他企業的商品和服務，本案因OHIM無法證明「a」被當作指示葡萄酒品質較好的意，判決OHIM敗訴。
四、其他案例
T-152/07   Clock face

商標描述：虛線不是商標的一部份，只是表示商標在商品的位置
這個商標對手錶商品而言，是一個基本的和平常的（basic and usual）外型特徵，特殊的呈現僅是正常態樣的一點點改變，這個創新不是幾何形狀的改變，而是位置的結合，這個位置是平常的（banal），這位通常形狀的位置被認為有功能性的。
T-391/07   手工具

這個特徵被認為具有技術性、功能性、或裝飾性。

T-8/08, Shape of a seashell

不管這個形狀現在被競爭者使用，外觀形狀只是既存產品的一點點改變，這個線條並未突出到讓這個形狀與一般形狀產生重大區別。
T28/08  Chocolate bar

這三個鋸齒型雕飾僅是裝飾用途，終端使用者通常會注意產品的標籤、包裝和名字、印象或圖形設計，而不會注意產品形狀，再者，產品都用不透明包裝，消費者只有回家打開包裝才看得到形狀。
T-78/08, Plier
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這個中空的呈現，不能被視為鉗子的重大改變。
T-449/07, Bretzel – Foodstuff, restaurant services
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雖然這個形狀是原創的，甚至是不尋常的，然而一般消費者不會把這個聯想到麵包（pretzel），只會認為這是5條香腸連在一起。
取得識別性的地域範圍
T-152/07   Clock face
15個會員國中，在7個國家行銷使用是不夠的。
同樣情況，在T28/08  Chocolate bar案例中
提出15個會員國中，在6個國家使用，在蜜餞市場全球佔有率達到85%的證據是不夠的。在各個會員國使用的證據要分別審查，可以提出市場調查、市場佔有率、銷售量、廣告量、使用期間等證據。
拾壹、歐洲共同體智慧財產權執行之檢討與努力
一、法令背景與組織
歐盟的智慧財產權執行，主要依據歐洲共同體第2004/48號關於智慧財產權執行之指令（一般稱為「智慧財產權執行指令」）。該指令落實於各會員國的法令中，藉以調和會員國的民事法律措施、程序及救濟等法律規定。刑事部分僅有歐洲執委會於2006年4月26日提出「打擊智慧財產犯罪的刑罰」之修正提案，其中僅針對組織犯罪或有危害個人健康及安全風險之犯罪行為，規定自由刑及罰金刑的最低門檻。此外，歐盟尚有一些針對內部市場之倡議，包含歐洲執委會（European Commission）於2008年7月16日公佈關於智慧財產權策略之訊息、歐盟部長理事會（Council of the European Union）於2008年9月25日公佈關於歐洲反仿冒及反盜版綜合計畫之解決方案，以及2009年9月11日歐洲執委會最新公佈的關於智慧財產權執行之訊息。
歐盟並於2008年1月在內部市場及服務總署（DG Internal Market and Services）之下成立智慧財產權執行小組（Enforcement of Intellectual Property Rights Unit），這個只有8名成員的小單位負責歐盟智慧財產權執行之檢討並從事非法制面之促進措施。
二、法令檢討
在智慧財產權執行指令發佈生效之後，會員必須將其落實於國內法中，該指令之法規轉換期限為2006年4月29日，所有的會員國都經歷了冗長的程序，並且有大量的主管機關參與，當時所有的會員國都面臨一種以上的國內法令修正，現在所有會員國都已經將指令轉換到法令中。然而，有些會員國明顯延滯了轉換的時間，例如德國於 2008年8月才完成轉換，瑞典於2009年4月1日才完成轉換，盧森堡於2009年5月才完成轉換。指令係為促使各國補充智慧財產之實質性規定，基於各會員國之最佳實務，規定會員國法令的最低要求，會員國可以選擇給予智慧財產權人更多的保護。
指令第18條規定，在2009年4月29日之前，每個會員國應向歐洲執委會提出一份關於指令執行的報告。基於此份報告，執委會應撰寫一份關於指令適用之報告，包含對所採取措施之影響評估及其對資訊社群的創新與發展的衝擊評量。歐洲執委會預計將於2010年提出該份關於指令執行的報告，已經收到16個會員國的報告，目前正在整理中。
一般認為，執行指令最有問題的規定包含以下幾個部分：
（一）獲得資訊之權利：雖然權利人因為執行所需可以獲得資訊，但經常遭遇隱私權及個人資料保護造成的障礙，尤其是線上著作權執行部分，例如點對點下載。
（二）損害賠償：損害賠償如何計算，商譽損害如何計算與證明，網路案件如何計算損害等問題。
（三）禁制令：此為最新發現的問題，包含判決前的暫時禁制令及判決結果的永久禁制令，尤其是涉及平台提供者等中間人的案件。歐洲法院於案號第C-324/09號「L'Oreal對eBay」案之先行裁決中便發現禁制令範圍之問題，例如應禁止同一賣家的全部商品販賣，或僅針對某部份商品禁止。
（四）其他：包括證據，糾正措施，暫時及預防措施，司法判決之公告等。
以下進一步針對「獲得資訊之權利」及「損害賠償」兩部分說明：
（一）獲得資訊之權利
指令第8條規定，為追蹤侵害智慧財產權商品或服務之來源及經銷網路，權利人可以獲得生產者、製造者、經銷者、提供者、批發者之姓名、地址，以及已生產、製造、運送、收貨或訂貨之數量與提供之價格，該等資訊須由管轄之司法機關「於司法程序中」發出命令取得。指令的立法說明14並規定，指令第6(2)、 8(1)及9(2)條所規定之措施，必須僅適用於具商業規模之相關行為，此不影響會員國將該等措施適用於其他行為之可能性。具商業規模之行為係指為直接或間接經濟或商業利益而為者，此通常可排除由終端消費者本於善意所做出之行為。
指令提到，提供資訊不應有偏見，意即應全部提供，但其中會包含很多網站及個人資料，因此一般在執行上都會對提供範圍存有疑慮。在刑事程序中，有法院命令通常可揭露資訊，但一般在民事程序中就不容易取得資訊。獲得資訊之權利，係用來針對侵權人或任何基於商業目的而涉案的其他人（運輸者、經銷者，包含平台提供者等中間人），但應尊重隱私權及個人資料保護。對於在網路上的權利平衡，歐洲法院已於Promusicae案（C-275/06）及Tele 2案（C-557/07）中闡釋。法院建議，隱私權保護的地位應高於智慧財產權執行，但至少要尋求平衡。
（二）損害賠償
指令第13條規定，當明知或可得而知，應針對實際損害給予適當的賠償。司法機關可考慮所失利益、不公平利益，有時候還要考慮經濟因素以外的部分（例如精神損害、商譽受損等），或者基於應獲得之授權金總額考慮由侵權人一次付清。當非明知或非可得而知，亦應補償被侵權人之利益或支付法定損害賠償。
實務上，由於缺乏證據，或者法院自認掌握了所需之市場知識，以致於在某些案件中判給較低的損害賠償金額。例如損害賠償估算之標準並不明確，究竟應以真品或仿品售價計算損害賠償金額都有人主張；且法院總是要求被侵權人提供證據，證明其所受之損害金額為何，但商譽受損如何證明則沒有定論。
三、非法制面之措施
歐盟智慧財產權執行小組推動了「關於經由網路販賣仿冒品議題之利害關係人對話」、「關於違法上傳及下載議題之利害關係人對話」及「歐洲仿冒及盜版觀測站」等3個非法制面之措施，以下逐一介紹。
（一）關於經由網路販賣仿冒品議題之利害關係人對話
雖然網路本身並非仿冒品的來源，然而它已經成為全世界銷售假冒商品的重要媒介。其易接近性、交易者保持匿名及提供者可立刻放置或撤回商品之可能性，已使其成為販賣仿冒商品最具吸引力的媒介之一。該現象之巨大成長，使之成為首要行動區域，網路成為執行上的優先議題。
這也是看起來特別需要自願配合的領域，因為技術發展的進展快速，且需要討論結果做為以實務技術為基礎的解決方案。由於網路的發展非常快速，因此不論立法（立法程序太冗長）或訴訟（耗時過長，不確定結果，判決彼此間也有矛盾之處）看來都無法提供解決方案，因此，市場總署在2009年7月提出建立對話平台的建議。
重要權利人（大多數為商標權人）及線上交易平台正著手擬定瞭解備忘錄，以處理預防、鑑定侵權之販賣要約及販賣者，以及將之從網路平台上移除等問題，日後將由各公司間簽署。歐洲執委會在此對話中扮演中立的推動者，然而如果自願配合不能被同意，歐洲執委會將會考慮立法解決，尤其是針對智慧財產權執行指令之內容。該對話參與者間已同意保密協定，因此協議討論具體情形為何外界尚難瞭解。
該對話每月進行，主要是專家技術會議。目前在討論中的議題包括「通知／取下」機制的範圍，究竟應取下特定賣家的某一特定商品，或者全部賣家的某一特定商品，或者特定賣家的全部商品；亦有討論是否以程式過濾含有某些字眼的拍賣品項，但實際上困難重重，例如無法禁止拍賣品項中出現「假的」（fake）或「同風格的」（style）等字眼出現，因為在某些商品上確有需要用到這些字，因此不能全部過濾掉；並且研議於拍賣平台使用契約中規定，賣家須同意於拍賣品項有疑慮時，平台業者可先將拍賣品項取下，才可以讓賣家使用平台進行拍賣。
（二）關於違法上傳及下載議題之利害關係人對話
為了減少在網路上違法上傳及下載有著作權保護之內容，市場總署建立了「關於違法上傳及下載議題之利害關係人對話」平台，該對話參與者為重要電信公司、網路服務平台業者及內容產業。相同地，如果自願配合失敗，歐洲執委會將考慮立法。目前線上著作權執行的最大障礙之一，看起來仍是隱私權及個人資料保護。
（三）歐洲仿冒及盜版觀測站
歐洲執委會在2009年9月11日所公佈的關於智慧財產權執行之訊息中，提到應建立「歐洲仿冒及盜版觀測站」，該組織將做為對參與智慧財產執行之企業及公部門蒐集、監看及報告有關智慧財產權侵害資訊的泛歐統一來源。依前述歐盟執委會訊息第2章，此觀測站之任務包括：
1.內部市場仿冒及盜版之相關統計（委由外部專業知識協助）；
2.執行主管機關間之行政合作；
3.私部門策略的最佳實務；
4.提高公眾意識。
此觀測站有法律架構次級團體及統計次級團體等兩個次級團體，可調和各會員國計算貨物之方式，以建立共同的比較基礎。各會員國應指定該國之統一聯絡窗口，以結合著作權、商標等不同主管機關。
此觀測站是第一個為了打擊仿冒與盜版而推動的歐盟層級公私部門合作，是一個交換資訊、最佳實務及發展新策略的合作平台。此觀測站的參與者同時包含公私部門，公部門由每個會員國提名1位參與者，私部門由各界重要人士參與，包含消費者代表。
此觀察站的首次會議已於2009年9月4日舉行，係私部門代表間之會議；而觀察站的第二次會議已2009年12月14日於斯德哥爾摩舉行會員國代表會議，至於全體會議（私部門及公部門代表共同與會）預計於2010年2月舉行。此觀察站並預計於2009年底或2010年初公布一個打擊仿冒與盜版的最佳實務研究報告。
四、結論
由該等法制面檢討及非法制面對話與交流平台的建立，可以看出歐盟的確十分認真地打擊仿冒，歐盟、會員國與民間社團也都負責任地參與。智慧財產權執行指令係為了替所有相關利益構築適當的平衡而生，因此仍需要調整，並且需要輔以刑事措施；而非法制面之措施部分，利害關係人應被鼓勵去開發各種潛在的合作方式，並且更重視打擊仿冒與盜版的合作力量，以追求共同利益。自願配合以打擊仿冒及盜版，能賦予利害關係人彈性，以快速適應新技術的發展，而且，此種方式讓利害關係人自己著手找出最佳措施，尤其是技術性解決方案。
拾貳、心得及建議
一、心得
（一）地理標示與商標審查
由歐盟的地理標示制度，可以看出其對地理標示保護之重視。但本次課程中主要都在說明審查商標時如何處理地名或地理標示問題，原先希望了解有關歐盟地理標示申請、註冊制度及認定符合地理標示定義之標準，卻幾無著墨，令人感到相當失望，其後本局與歐盟合辦之「2009台歐盟地理標示及商標研討會」亦有相同情形。歐盟口口聲聲要推廣地理標示之保護，卻每每於最基本之地理標示可保護性之認定模糊以對，僅強調其認為地理標示之權利保護較商標權保護為重要，地理標示免於「聯想之虞」的保護規格，應高過商標免於「混淆誤認之虞」的保護，此種理由不夠充分，卻明確要影響他人的主張，亦為國際上許多國家無法接受的。
（二）商標國際註冊制度
商標國際註冊制度馬德里體系規範詳細，幾年運作下來也顯見權利人樂於利用該體系，我國由於政治因素無法參加此制度，也因此本局似乎少有同仁對此制度有深入研究，但偶爾仍有民眾來電詢問國際註冊相關問題，除了回覆一句「抱歉！我國目前無法申請國際註冊」之外，總希望能多提供民眾一些資訊。所幸本次參加OHIM課程，總算對國際註冊制度有較為深入之了解，該等制度確實對業務遍及多國之權利人有很大幫助。據了解，目前我國人如於中國大陸申請或註冊一商標，即使於中國大陸並無居所或營業所，仍可以中國大陸做為原屬國提出國際註冊申請，只是申請人國籍上須屈就政治現實，實令人感到無奈。仍盼我國有朝一日能加入WIPO及馬德里聯盟。
（三）歐洲共同體智慧財產權執行之檢討與努力
常於國際或經貿會議等場合，見到歐盟及其他先進國家政府代表及商會對我智慧財產權執行的要求，好似無窮無盡，惟此次參與歐盟內部之訓練課程，才發現歐盟各會員國內，亦對歐盟智慧財產權執行上之規定不甚滿意，有許多部分需要檢討，既然歐盟自知許多待檢討之處，卻又常以歐盟內部都不滿意的標準要求他國，實在讓人感到不服氣！也因此可以了解，即使幾個強勢國家在談判時常對我方漫天要求，我們仍應謹守國際規範，並加強對各國法令檢討情況的了解，以免為了保護智慧財產權而忽略了對其他更重要權利的保護。
（四）設計保護制度
本次研習期間，在設計保護方面，探討毆盟設計制度及海牙公約以外，另外也簡短介紹了關於美國擴大設計範圍的申請方式。歐盟設計制度確實提供歐洲境內之前多國專利申請的便利性，讓申請人減少許多繁雜的多國申請程序，同時也縮短設計專利取得的時間，帶給申請人許多的便利性。另外關於美國擴大設計範圍的申請方式，提供審視關於申請範圍，由於申請方式、圖面的不同手段，而讓審查範圍有不太相同的解讀，讓我們在審查階段，可以藉以注意該審查範圍的不同。
二、建議
（一）地理標示與商標審查
日後應可針對歐盟如何認定地理標示資格方面加強了解，並於雙邊交流時，請歐方特別針對此部分分享其認定標準、程序與經驗，不能永遠只談保護要到什麼程度，應具體說明為什麼這些權利值得高人一等的保護。
（二）商標國際註冊制度
應加強了解商標國際註冊制度，以日後可能適用該制度作為努力方向，研究該等制度與我國現行商標制度間之差異，預想可能須調整之方式，並致力培養英文審查人力，將現有審查資料雙語化，以利國際接軌。
（三）歐洲共同體智慧財產權執行之檢討與努力
應密切注意歐盟各會員國對現有智慧財產權執行之檢討情形，發展中之議題與調整中之制度，切勿輕易表態或讓步採納，以免破壞對各種重要權利之保護平衡。可學習歐盟，以舉辦論壇或研討會之方式促成利害關係人加強接觸與了解，且其結果並非一定要以法律落實，自行簽署契約、自我約束亦可能有良好效果。
（四）歐盟設計審查制度之參考
1. 單一 / 雙軌 審查制度
我國乃單一的審查制度，所有申請案經進入實體審查制度。歐盟採則採用未註冊的UCD與註冊的RCD，雙軌並行的制度，申請人可依其商品需求的設計保護來考量合適的制度。 
2. 形式 / 實體審查制度
我國與美國皆是屬於單一審查制度的國家，採實體審查，並且需檢索相關前案，而歐盟則無論是未註冊的UCD或是註冊的RCD制度，皆沒有所謂的實體審查及檢索前案的動作，這與我國有很大的不同。由於歐盟不進行實體審查，也沒有檢索前案的動作，因此，在審判及訴訟階段，須由當事人提出證據而進行審判，也因此申請人在決定採用UCD或RCD申請方式時，除了須考量產品性質、保護期間之外，也應考量UCD舉證的責任。
3. 申請書內容
(1) 圖面的呈現：
歐盟註冊申請的圖面允許除了所保護產品產品之外，圖面中不致造成混淆的背景亦可接受，惟不列入保護範圍，另外，產品圖面不是所要保護的部分，可以虛線、不同顏色塗佈或是模糊方式處理。
(2) 圖面數量：
我國圖面規定呈現立體圖及六面視圖，或2個以上立體圖呈現，歐盟則為每個設計至少1個視圖，但最多限制只能有7個視圖。
(3) 寄送方式：
我國以郵寄、親送或電子郵件方式傳送到專利專責機關，歐盟依申請人的選擇，可以郵寄、傳真、線上申請(e-filing)、親送到OHIM，截至2009年，線上申請方式已佔申請案一半以上。
（五）歐盟保護標的之擴大
1. 部分意匠 / 字體設計 /電腦圖像及圖形化使用者介面
歐盟設計保護包含部分意匠、字體設計、電腦圖像及圖形化使用者介面，美國也陸續將「字型」及「可變動之電腦產生圖像」納入適格之電腦產生圖像之設計標的中，我國目前雖尚未開放圖像專利，惟在專利法修正草案第123條第2項以規定「應用於物品之電腦圖像及圖形使用者介面」可依申請取得專利。
2. 多標的申請
歐盟的註冊設計於一申請案內的設計數量無上限(但如為線上申請則限制在99個設計以下)，且每一個設計可單獨授權、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，在申請時，在一個案內提出的多標的申請須是同一羅卡諾工業設計分類下的多個設計。美國則在 MPEP 中規定，屬於同一設計概念的多個實施例或是相似外觀設計，可倂在一個設計專利申請案中提出多實施例 (multiple embodiment)申請。我國目前為一式樣一申請的方式，但已於專利法修正草案提出「衍生設計」，提供給申請人更多元的設計保護。
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� 《海牙協定》係巴黎公約成員國締結的專門協定之一，1925年11月6日在海牙締結，於1928年生效，並成立了“海牙公約”。該協定自簽定後作過多次修訂，主要有1934年倫敦文本、1960年海牙文本、1961年斯德哥爾摩文本及1999年的日內瓦文本。





� 顏吉承、陳重任，「設計專利理論與實務」，頁132-138，揚智出版社，2007年7月第1版。  


� The information contained in the elements mentioned in paragraph 2 and in paragraph 3(a) and (d) shall not affect the scope of protection of the design as such.


� 2007年赴歐盟內部市場調和局參加歐盟商標及設計制度研討會出國報告


�美國專利審查基準MPEP 1504.01(a) Computer-Generated Icons


�美國專利審查基準MPEP 1502 Definition of a Design .


� 美國專利審查基準MPEP 1503.02 III. Broken Lines


� 美國專利審查基準MPEP 1503.05 II. A. Multiple embodiments – difference in appearance.


� 葉雪美，「設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略」，頁335-336，元照出版有限公司，2008年1月第1版。
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