
 

出國報告（出國類別：其他(研習)） 

 

 

 

 

 

赴西班牙參加 2017 年第 16 屆 

歐盟國際商標研討會 

 

 
 

 

 

 

                      
                服務機關：經濟部智慧財產局 

        姓名職稱：劉真伶 商標高級審查官兼科長 

      呂姝賢 商標審查官           

                派赴國家：西班牙 

                出國期間：106 年 11 月 6 日至 11 月 12 日 

                報告日期：107 年 1 月 8 日



I 
 

摘要 

EUIPO (European Union Intellectual Property Office 歐盟智慧財產局，以下簡稱 EUIPO)

於 2017 年月 11 月 8 日至 9 日間於西班牙阿利坎特舉辦 2017 年第 16 屆國際商標研討會，

與會者包括歐盟官方、歐盟普通法院(EU General Court)法官、歐盟上訴委員會委員、商

標審查官、律師、商標代理人、顧問經理、事務所代表等，會議內容廣泛，討論內容包

括歐盟商標改革、貨物轉口關稅程序、近期 CJEU (Court of Justice of the European Union

歐盟法院，以下簡稱 CJEU)商標判決、上訴委員會重要案例、新商標實施規則及其他重

要法律問題等進行討論。本報告主要著重於歐盟商標之新趨勢、新實施法規改革措施、

新增證明標章、相對不得註冊事由有關原產地名稱(PDO)及地理標示(PGI)保護客體等

實質面規定、增修貨品轉口侵權規定等之介紹。研討會期間，各方就相關議題充分作

意見交流，藉此了解彼此立場之間的差異，由於各項安排時間相當緊湊，在二天的

討論過程中，藉由與諸位商標專業人士互動，彼此交換經驗及心得，以瞭解 EUIPO

商標之相關法制及審查實務作業情形，強化商標法制及審查實務之比較，俾利將來

在從事商標審查相關實務時，能有更寬廣的國際視野與思維，進而提升工作效率與

審查品質。 

 

 

關鍵字：刪除圖文表示、特殊商標、後天識別性、真實使用、絕對不得註冊事由、

相對不得註冊事由、證明標章、貨物轉運、脫歐、受保護原產地名稱(PDO)、受保護

地理標示(PGI)
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壹、目的及過程 

歐盟為全球最大經濟體，其各項法令制度向為國際矚目之先驅。尤以其智慧財

產權法制及審查實務，是我國檢視各相關法規及實務面參考重要指標對象之一。鑒

於歐盟大幅度修改各相關法律及規章，各項審查實務隨之變動。期藉本次研習活動，

進一步了解其法令改革關於申請註冊程序、申請註冊要件、期日期間限制等各項程

序面細部規定，及其新增證明標章、增加相對不得註冊事由有關原產地名稱(PDO)

及地理標示(PGI)保護客體等實質面規定、貨品轉口侵權規定等。透過本次課程內容

法制及審查實務案例之介紹，了解其實施發展概況，以作為未來修法計畫及檢討審

查實務更臻完善之借鏡參考。 

本次研習計畫由本局指派 1 名高級審查官兼科長、1 名審查官與會參加（課表

詳如議程附錄）。第一天討論焦點在於歐盟商標法最新發展，特別是歐盟商標法改革

的實施現況、法院判決、EUIPO 決定及訴願等案例法。第二天則為歐盟商標改革細

節、各級法院及上訴委員會關於歐盟設計案例法及商標法最近問題探討。透過本次

國際商標研討會，對於歐盟新法實施的現況與實務運作的各項細節有更為深入的了

解，藉由歐盟官方、各國商標代理人等多方代表相互交流討論，不僅就專業議題獲得

更深入的了解及溝通，無形中也建立良好友誼。 
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貳、歐盟新修正商標法規 

歐盟於 2015 年 12 月 23 及 24 日分別公告新修正歐盟商標法(EU Trade Mark 

Regulation, EUTMR 2015/2424)及歐盟商標指令。後者於公布後 20 日生效，成員國需

在 3 年內將其轉化為國內法；前者則於 2016 年 3 月 23 日生效，此為第一階段修改，

第二階段修改則是包括部分歐盟商標法、歐盟商標施行細則(EUTMIR 2017/1431)及歐

盟商標授權規則(EUTMDR 2017/1430)，自 2017 年 10 月 1 日起生效。主要修改內容為

取消圖文表示要求、新增商標態樣、增加證明標章規定，以及優先權、程序上語言

及翻譯的提供、商標無效程序替代方案、傳真的使用、訴願程序相關事項等程序上

的改變。 

一、2016 年 3 月 23 日生效商標法 

(一)費用 

原有商標新申請案規費制度為指定使用商品或服務在 3 個類以內，以 900 歐元

計價，第 4 個類以上每增加 1 類加收 150 歐元；而新的規費制度每類單一費用制度

(ONE FEE PER CLASS SYSTEM)，為指定使用商品或服務第 1 個類，以 850 歐元計價，

第 2 個類，以加收 50 歐元計價(總共 2 個類共計 900 歐元)，第 3 個類，以加收 150

歐元計價(總共 3 個類共計 1,050 歐元)，第 4 個類以上每增加 1 類加收 150 歐元，使

用者普遍支持使用者付費，以避免商標註冊過程中的各式凌亂的規費造成困擾。另

延展案、爭議案、廢止案及訴訟案等規費降低，同時令申請人及代理人感到滿意。 
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商標註冊申請費(電子申請) 

舊制度(CTM) 費用 新制度(EUTM) 費用 

第 1 個類別 
指定使用於 3 個類

別以下均 900 歐元 

第 1 個類別 850 歐元 

第 2 個類別 第 2 個類別 50 歐元 

第 3 個類別 第 3 個類別 150 歐元 

第 4 個類別、後續

每增加 1 個類別 

150 歐元 第 4 個類別、後續

每增加 1 個類別 

150 歐元 

 

商標延展申請費(電子申請) 

舊制度(CTM) 費用 新制度(EUTM) 費用 

第 1 個類別 
指定使用於 3 個類

別以下均 1,350 歐元 

第 1 個類別 850 歐元 

第 2 個類別 第 2 個類別 50 歐元 

第 3 個類別 第 3 個類別 150 歐元 

第 4 個類別、後續

每增加 1 個類別 

400 歐元 第 4 個類別、後續

每增加 1 個類別 

150 歐元 

 

其他費用 

歐盟商標 舊制度費用 新制度費用 

爭議案 350 歐元 320 歐元 

廢止案 700 歐元 630 歐元 

訴願案 800 歐元 720 歐元 

 

(二)歐盟商標法(EUTMR)第 33 條 

有關指定商品或服務的分類的修正，主要依據案例-C307/10(Case IP Translator 
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C307/10)的判決意旨，須清楚、明確的詳述。 

(三)制度及專門用語的改變 

過去主管機關全銜為 Office for Harmonization in the Internal Market，簡稱

「OHIM」，現今更名為 European Union Intellectual Property Office，簡稱「EUIPO」；歐

盟商標(Community Trade Mark)簡稱「CTM」，現今更名為 European Union Trade Mark，

簡稱「EUTM」；過去主管機關首長稱主席「President」，現今更名為執行長「Executive 

Director」。 

(四)絕對不得註冊事由的改變 

歐盟商標法第 7(1)(e)條附加條款或其他特性(another characteristic)，關於功能性商

標禁止的新規定，申請人及代理人的滿意度取決於 EUIPO 及法院對該措辭的解釋寬

鬆或嚴謹程度。 

新絕對不得註冊事由明定於歐盟商標法第 7(1)(j)、(k)、(l)、(m)條，規定受保護

原產地名稱 PDO(Protected Designations of Origin)、受保護地理標示 PGI(Protected 

Geographical Indications)、酒類傳統術語(traditional terms for wine)、獲認證傳統特色

(traditional specialities guaranteed)及植物品種名稱(plant variety denominations)等之禁

令。 

刪除聲明不專用制度，原歐盟商標法(EUTMR)第 37(2)條商標圖樣中不具識別性

之部分經聲明不專用後，可核准註冊，該條款已被刪除。 

(五)相對不得註冊事由的改變 

歐盟商標法第 8(6)條，明定基於受保護原產地名稱(PDO)及受保護地理標示(PGI)

相關爭議案及廢止案之特定理由。根據聯邦立法(Union legislation)或國家法律(national 

law)，在歐盟商標註冊申請日期或優先權日期之前，已經提交了受保護原產地名稱

(PDO)、受保護地理標示(PGI)的申請，則在後申請的商標不得註冊。亦即，賦予了受
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保護原產地名稱(PDO)、受保護地理標示(PGI)禁止他人後續以之作為商標使用及註

冊。 

(六)主動重新審查絕對事由 

歐盟商標法第 45(3)條明確地闡述 EUIPO 有權在核准註冊前的任何時點主動重

新審查絕對事由。 

二、2017 年 10 月 1 日生效商標法 

(一)第二次立法(The secondary legislation) 

新歐盟商標法(EUTMR)包含「歐盟商標施行細則」(European Union Trade Mark 

Implementing Regulation，EUTMIR)及「歐盟商標授權規則」(European Union Trade Mark 

Delegated Regulation，EUTMDR)，其中前者詳細規定了執行歐盟理事會（EC）第

207/2009 號歐盟商標規定的細則，而後者補充歐盟理事會（EC）第 207/2009 號條例，

並廢除歐盟委員會條例（EC）第 2868/95 號和（EC）第 216/96 號。 

第二階段法規修正主要聚焦於歐盟施行細則及歐盟授權規則。前者修正重點有

六，申請書內容要件、歐盟商標圖樣、證明標章細部規定、翻譯及其他橫向議題、

優先權及在先權利、公告及證明。後者修正重點有三，異議、爭議及訴訟程序規定；

聯繫、證據及橫向規定；上訴委員會組織。其中關於申請書內容要件之修正重點有

取消圖文表示要求、擴大商標態樣、後天識別性得為次要主張，以及優先權與在先

權利。其中多項關於期限的改變，例如：修正前歐盟商標法，被異議商標所有人可

要求異議人提供被異議商標公告日前 5 年的使用證據，修正後，使用證據的日期則

為被異議商標申請日或優先權日前 5 年。 

(二)刪除圖文表示(graphical representation)規定 

從 2017 年 10 月 1 日起，過去有關商標註冊申請案圖文表示的要求不再適用，
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任何商標圖樣只要能夠用一般普遍可得之技術(generally available technology)，以清

楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現，都可申請商標，其結果就是

「你所看到的，就是你取得的權利(What you see is what you get)」系統，期使歐盟商

標更清晰、更容易了解、更容易搜尋。歐盟商標施行細則（EUTMIR）第 3 條根據商

標的具體性質和屬性，制定了最受歡迎的商標類型之具體規則，目的是提高使用者

的法律確定性，降低爭議案件機率(The Sieckmann criteria 案例，CJEU C-273/00 of 

December 12, 2012)。且依該條規定，有所謂商標圖樣原則(Representation Principles)，

意即其商標圖樣(Representation)、商標態樣(Type)及商標描述(Description)彼此應相一

致。 

(三)新增證明標章(EU Certification Marks) 

證明標章雖然在歐盟某些會員國中存在多年，但在 EUIPO 來說是一種新類型的

商標。新修正歐盟商標法規增訂證明標章於歐盟商標法第 83 條至第 93 條，歐盟商

標施行細則規定於第 2(3)條及第 17 條。主要有產品描述、使用規範、標章所有人、

證明之商品及服務、特定核駁事由(誤導)，以及地理來源。證明標章是用以證明商品

/服務的原料、產品製造方法/服務提供方式、品質或其他特定品質達一定標準的商

標。申請註冊證明標章時，除基本的申請資訊例如：標章圖樣、商品/服務資訊等，

申請人尚需檢送包含商品/服務特徵、管理使用條件、監督及測試方法等內容的證明

標章使用規範。使用規範可在提出申請後兩個月內補正。此外，新增之歐盟證明標

章制度尚有重要限制，其一為依證明標章本身證明的特性，證明標章權人不得用於

證明商品或服務之業務；其二為證明標章不得用以證明產地(geographical origin)。如

果透過電子方式申請，證明標章的費用為 1,500 歐元。 

 (四)要求以移轉取代申請案無效之可能性 

依據 EUTMR 第 21 條規定，在未經商標權人授權(搶註)之情況下，以商標權人

之代理人或代表人名義提出申請，在步入 EUIPO 爭議部門(Cancellation Division)或法
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院主張侵權階段之前，商標權人有權要求移轉該商標予商標權人，除非其代理人或

代表人之行為係屬正當行為。修法前，唯一補救措施只有使該商標為無效之認定。 

(五)程序變更(Procedural changes)規定 

1.優先權及在先權利：優先權及在先權利規定於歐盟商標法第 35 條及第 39 條，

於歐盟施行細則則規定於第 7(f)及(h)條。「優先權聲明」應與申請案同時提出，並應

包括首次申請案日期、申請案及申請國。不同於修法前之可在申請案提出後聲明(受

理優先權聲明之後 3 個月內)，修法後「主張優先權的文件」應於申請案提出後 3 個

月內檢送證明。必要時，EUIPO 得要求申請人檢附翻譯本，但實務上通常不要求。 

另一實務上改變之做法為，優先權聲明不再實質審查，僅在必要時確認其程序

有效性。 

2.取得後天識別性作為次要主張(Acquired distinctiveness as a subsidiary claim)：歐

盟商標法規關於商標取得後天識別性，係規定於歐盟商標法(EUTMR)第 7(3)條1，歐

盟商標施行細則(EUTMIR)第 2(2)條2及歐盟商標授權規則(EUTMDR)第 27(3)(a)條3。明

定提出主張後天識別性時間點，在遞出註冊申請案時同時提出，或者最遲應於回應

核駁理由先行通知時 (非訴訟時才首次)提出4，且得為主要或次要主張。申請人可以

在申請程序開始時或之後，援引 EUTMR 第 7(3)條作為次要主張。次要主張的好處

是：只有在對識別性做出最後否定決定時，它才會具體成形。使得申請人在被要求

證明取得後天識別性之前，可竭盡其所能主張先天識別性。這意味著除非有必要，

否則使用者不需要花費大筆金錢收集和提供使用證據。 

                                                      
1 Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods 

or services for which registration is requested as a consequence of the use which has been made of it. 

2 The application may include a claim that the sign has acquired distinctive character through use within the 

meaning of Article 7(3) of Regulation (EC) No 207/2009, as well as an indication of whether this claim is 

meant as a principal or subsidiary one. Such claim may also be made within the period referred to in 

Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009. 

3 The examination of the appeal shall include the following claims or requests provided that they have been 

raised in the statement of grounds of the appeal or, as the case may be, in the cross appeal and provided 

that they were raised in due time in the proceedings before the instance of the Office which adopted the 

decision subject to appeal: (a) distinctiveness acquired through use as referred to in Article 7(3) and Article 

52(2) of Regulation (EC) No 207/2009; 

4 Article 37(3), second sentence, of Regulation (EC) No 207/2009 
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3.爭議案或無效案件的程序：新法修正有關超過規定期限逾期提交證據之相關

認定規則5，明定相對不得註冊事由(relative grounds)的可接受性及其證據，並明定放

棄(surrender)以及廢止或評定程序(revocation or invalidity proceedings)的做法6，例如：歐

盟商標涉廢止案時，其放棄歐盟商標的生效前提要件為廢止案被駁回或撤回。 

4.實質線上化的可能性(Possibility of online substantiation)：依據 EUTMDR 第 7(3)

條7，有關在先註冊商標的相關證據資料，可由經過 EUIPO 認可之線上資料來源取得。 

5.語言與翻譯：從 2017 年 10 月 1 日起，大多數的證據可以繼續以歐盟的任何官

方語言提交。如果所提出證據使用的語言非雙方合意之訴訟程序語言，則只有在

EUIPO 要求的情況下，或由另一方合理的請求才需要翻譯，例如：後天識別性或著

名聲譽的證據即屬於此類型。 

證據證明(商標申請、註冊、延展或相關法律規定之證明)仍必須在規定提出證據

的時間內以訴訟程序之語言提交，或翻譯成該種語言。此外，EUTMIR 第 25 條的「翻

譯標準」比以前放寬，如果當事人表示只有部分文件是相關的，則翻譯可能僅侷限

於這些部分即可。這些變化為歐盟商標體系的使用者帶來了真正的好處，它們不但

促進了經濟發展、簡化程序，並且全面降低相關成本。 

(六)擴大商標態樣： 

細則第 3(3)條就現有商標態樣重新定義文字、圖形、立體、顏色、聲音等商標態

                                                      
5 EUTMDR Article 10(7), Where after the expiry of the time limit referred to in paragraph 2, the opposing 

party submits indications or evidence that supplement relevant indications or evidence already submitted 

before expiry of that time limit and relate to the same requirement laid down in paragraph 3, the Office 

shall exercise its discretion under Article 76(2) of Regulation (EC) No 207/2009 in deciding whether to 

accept those supplementing indications or evidence. For that purpose, the Office shall take into account, 

in particular, the stage of proceedings and whether the indications or evidence are, prima facie, likely to 

be relevant for the outcome of the case and whether there are valid reasons for the late submission of the 

indications or evidence. 

6 EUTMR Article 57(2), The surrender shall be declared to the Office in writing by the proprietor of the 

trade mark. It shall not have effect until it has been entered in the Register. The validity of the surrender 

of an EU trade mark which is declared to the Office subsequent to the submission of an application for 

revocation of that trade mark pursuant to Article 63(1) shall be conditional upon the final rejection or 

withdrawal of the application for revocation. 

7 EUTMDR Article 7(3), Where the evidence concerning the filing or registration of the earlier rights 

referred to in paragraph 2(a) or, where applicable, paragraph 2(d) or (e), or the evidence concerning the 

contents of the relevant national law, is accessible online from a source recognised by the Office, the 

opposing party may provide such evidence by making reference to that source. 
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樣，新增位置、連續性圖案、動態、多媒體及全像圖等商標態樣。 

1.文字商標無須描述，亦無需聲明顏色，因為 EUIPO 認為「你所看到的，就是

你取得的權利」(WYS/WYG)。圖形商標(figurative mark)則是由圖形或圖形與文字聯合

式所構成，申請時應檢送可重現其所有構成元素之圖樣，若圖樣有顏色，應包含可

重現之該顏色。在立體商標則擴大其定義，包括容器、外包裝、商品本身或其外觀。

立體商標應檢送由電腦生成影像之立體形狀或可重現立體形狀之照片圖像。關於呈

現立體圖樣的新格式為 3D 模型的繪圖軟體(3D modelling CAD)。所附圖樣得包含不

同視角，若非電子送件，其不同視角之立體圖最多六面。 

2.位置商標，係表示商標於商品所在或貼附的位置。應檢送適當指示其商標於商

品之位置及其大小、比例。其非屬商標一部分者，應以虛線表示其聲明不專用部分，

得選擇一併檢附商標描述，表示其商標如何貼附於商品。連續性圖案表現其圖樣連

續性，得為商標描述，表示其圖案如何重複呈現。 

3.連續性圖案，表現其圖樣連續性，係表示商標僅由一組圖形規律重複的元素所

構成。應檢送顯示其圖形重複之圖樣，得為商標描述，表示其圖案如何重複呈現。 

4.顏色商標，商標僅由沒有輪廓的單一顏色所構成，則該商標須以參照一般認可

顏色代碼的方式檢送該顏色圖樣及該顏色標示;商標僅由沒有輪廓的顏色組合所構

成，則該商標須以檢送商標圖樣的方式呈現，該圖樣以統一及預先確定的方式顯示

顏色組合，並參照一般公認的顏色代碼。得為商標描述，詳細描述顏色的系統配置。 

5.聲音商標，商標僅由聲音或聲音組合（聲音商標）所構成，則該商標應通過提

交聲音檔再現聲音或用音樂符號精確重現聲音。 

6.動態商標，商標是由商標元素的位置移動或變化所構成，或由其延伸而成，則

該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜止

圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。 

7.多媒體商標：商標由圖像及聲音組合（多媒體標示）所構成，或由其延伸而成，

則該商標應檢附影像檔或一系列連續的靜態圖像，顯示位置的移動或改變。使用靜
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止圖像時，得為編號或檢附描述以說明其序列。; 

8.全像圖：商標由具有全像特徵的元素（全像標識）所組成，則該商標應檢附影

像檔或圖形或照片表示其圖樣，其中包含為充分確定全像效果所必需的視圖。 

9 其他：商標不屬於第 3 款所列任何類型，其圖樣應符合第 1 款所列標準，並得

檢附描述。 

(七)訴願程序 

EUTMDR 合併了有關上訴委員會的條款，這些條款以前分散在包括歐盟委員會

條例（EC）第 216/96 號「上訴委員會議事規則」在內的各種來源。主要釐清和修改

關於: 

1.理由陳述和回應的內容的要求； 

2.反上訴8(cross appeals) 的形式要件； 

3.在上訴委員會首次提出的請求、事實或證據被採納的條件； 

4.上訴委員會發現新的絕對不得註冊事由時可重啟審查程序(reopening the 

examination on absolute grounds)； 

5.加快訴訟程序； 

6.上訴委員會的組織與架構。 

三、歐盟授權規則修正重點 

(一)異議、廢止及評定程序 

歐盟商標異議、廢止及評定程序規定於歐盟授權規則第 2 條至第 20 條，第 7(3)

條及第 16(b)條，第 8(1)至第 8(7)條。其中規則第 7(3)條及第 16(1)(b)條規定實質線上

化(Substantiation online)，即第 2(a)、(d)、(e)項所提申請或註冊之在先權證據，或成員

                                                      
8 指在敗訴方當事人已對判決提出上訴的情況下，勝訴方當事人也對該判決提出的上訴，即被上訴

人對上訴人提出的上訴，其目的通常為尋求駁回敗訴方的上訴。對反上訴通常和原上訴一起辯

論、審理。  
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國法相關內容之證據，可透過 EUIPO 認可的線上據點遞送。異議人得參照該據點提

供相關證據。 

(二) EUIPO 以及與 EUIPO 之聯繫方式 

依歐盟授權細則規定，現行由 EUIPO 或與 EUIPO 聯繫方式有郵寄、電報、傳真、

或電子方式等，但不得個人遞送。未來則採「郵寄加信差」及「電子方式」，傳真部

分則自 2018 年 1 月 1 日起逐步淘汰。 

(三) EUIPO 執行長官第 Ex 17-4 號決定 

本決定文件9係規定與 EUIPO 電子聯繫可受理之方法等相關條文。自 2017 年 10

月 1 日起實施。此部分於論壇主要提及三程序要點，其一為歐盟商標申請案及延展

之電子送件規費折扣，自 2017 年 10 月 1 日起適用於傳真。但 2018 年 1 月 1 日起，

除技術故障妨礙電子申請之備份系統外，不再受理新申請案或延展案傳真。 

其二為申請人以傳真遞送歐盟商標申請案，在 3 個工作日內透過電子申請再次

提交，可保有申請日；延展案則在最初或延期法定期限屆滿前不超過 3 個工作日以

傳真再次遞件，可保有申請日。 

其三為 2017 年 10 月 1 日起之商標申請案，圖樣含有顏色元素(包括圖形商標)，

不得以傳真方式遞件，因為沒有任何法律條文規定有助於後續彩色圖樣之申請。 

(四) 訴願 

歐盟授權規則與訴願相關之條文規定於該規則第 21 條至第 48 條，其主要內容

如前揭第二次立法章節「(七) 訴願程序」所述。 

四、改革能否達到目標 

很明顯地 EUIPO 的訴訟案件正在適應互聯網時代(internet era.)，我們實務上需要

                                                      
9 DECISION NO EX-17-4 OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF THE OFFICE of 16 August 2017 

concerning communication by electronic means
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適應新的技術。EUIPO 不僅致力於改進和創新，同時也分享這些改進和創新工具，

並且藉由一些合作計畫的幫助改進多個會員國。使用者藉由不斷地參加所有合作計

畫來參與 EUIPO 活動，其參與合作計畫的另一個例子是「利益相關者品質保證專案

小組」(Stakeholders Quality Assurance Panels，簡稱 SQAP)，由稽核員外部控制或影響

EUIPO 的決定。這些法規修正和技術變更導致歐盟商標體系對於其利益相關者而言

更容易使用，更有效率，成本更低，複雜度更低，速度更快，更大的可預測性及法

律安全性。代理人相信整體是處於好的狀態，雖然剛開始或許有些害怕，而且中間

可能會有點混亂，但未來的結果對我們所有人都應該是正面而積極的。 
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參、新型態商標 

一、修正版歐盟商標法 

自 2017 年 10 月 1 日起，修訂後的歐盟商標法已經生效，第 4 條規定：歐盟商

標可能包含任何標誌、特別是文字，包括個人的名稱或圖案、字母、數字、顏色，

商品的形狀包裝、聲音，這些標誌能夠：（a）足以使一個企業的商品或服務與其他

企業的商品或服務相區別，（b）呈現歐盟商標註冊簿中，以「使主管機關和公眾能

夠清楚、明確的了解商標標的物範疇」之方式提供給商標權人保護。最重要的變革

是刪除了「圖文表示」規定。 

新歐盟商標施行細則(EUTMIR)第 3 條進一步闡釋了商標圖樣呈現的定義:1.商標

應以任何適當的形式使、用一般普遍可用的技術，只要能以一個清楚、明確、完整、

客觀、持久、易於理解的方式被重製，使得主管機關和公眾確定清楚、明確地明瞭

標的範圍而提供商標權人保護。2.商標的呈現應確定註冊標的之範疇。如果商標的呈

現伴隨著根據第 3（d）（e）（f）（ii）（h）或第 4 款這種商標圖樣描述，該商標圖樣

描述應符合商標圖樣呈現、表示，並不得擴大其範圍。 

二、對商標註冊新申請案的影響 

實務上，刪除「圖樣表示」意味著：1.歐盟之聲音商標註冊申請案可以是聲音

檔的重製或以音符準確呈現（之前必須同時提交）。2.多媒體商標（圖像和聲音的組

合）可以提交視聽多媒體檔（不再需要圖文表示連續圖像）。3.全像圖可以通過提交

視頻檔案或圖形檔或照片複製（之前要求明確詳盡的商標圖樣描述及足夠的各個視

覺角度）。上述改變促進非傳統商標註冊和新型態商標的創新。 
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商標類型 商標圖樣描述 

文字 X 

圖形 X 

外觀(Shape) X 

顏色(單一) X 

顏色(組合) 非強制性(過去為強制性) 

聲音 X 

位置 非強制性(過去為強制性) 

連續性花樣、圖樣(Pattern) 非強制性 

動態 非強制性(過去為強制性) 

多媒體 X 

全像圖 X 

三、對非傳統商標註冊申請量的影響 

(一)2017 年 10 月 1 日至 2017 年 11 月 6 日非傳統商標註冊申請量 

由非傳統商標註冊申請量觀之，革新後的歐盟商標施行細則，激起了非傳統商

標註冊申請量快速的成長。 

商標類型 件數 

聲音 5 

多媒體 3 

動態 7 

連續性花樣、圖樣(Pattern) 4 

位置 8 
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 (二)多媒體商標案例一 

1.申請案號：017279704 

2.商標圖樣 

  

3.申請人：IFORI 

4.指定使用商品/服務：第 45 類，代理智慧財產權申請及有關事務之處理、法律

服務。 

5.申請日：2017 年 10 月 1 日 

6.審查完成日：2017 年 11 月 14 日 

7.公告日：2017 年 11 月 15 日    

8.異議公告期間截止日：2018 年 2 月 15 日 

 

(三)多媒體商標案例二 

1.申請案號：017282203 

2.商標圖樣 
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3.申請人：Christopher Kingsley 

4.指定使用商品/服務：第 9 類，行動角色扮演電腦遊戲軟體等；第 28 類，玩具、

運動用具等；第 41 類，教育，提供培訓、娛樂、體育和文化活動等。 

5.申請日：2017 年 10 月 1 日 

本案目前仍在審查中。 

 

(四)多媒體商標案例三 

1.申請案號：017451816 

2.商標圖樣 
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3.申請人：Fahnen-Gärtner 

4.指定使用商品/服務：第 6 類，金屬旗桿。第 16 類，紙製旗幟。第 24 類，紡

織或塑膠製彩色旗幟；布製旗幟；紡織製或塑膠製旗幟。 

5.申請日：2017 年 11 月 10 日 
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6.審查完成日：2017 年 11 月 21 日 

7.公告日：2017 年 11 月 22 日 

8.異議公告期間截止日：2018 年 2 月 22 日 

 

(五)動態商標案例一 

1.申請案號：017280281 

2.商標圖樣 

 

 

3.申請人：Bang & Olufsen A/S 

4.指定使用商品/服務:第 9 類，揚聲器、揚聲器裝置、電視屏幕設備、電視機、

投影儀、多媒體放映機、家庭影院放映機、用於傳輸音頻、數據或圖像的設備、

視聽設備。 

5.申請日：2017 年 10 月 2 日 

本案目前仍在審查中。 
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(六)動態商標案例二 

1.申請案號：017280249 

2.商標圖樣 

 

 

3.申請人：Bang & Olufsen A/S 

4.指定使用商品/服務：第 9 類，揚聲器、揚聲器裝置、電視屏幕設備、電視機、

投影儀、多媒體放映機、家庭影院放映機、用於傳輸音頻、數據或圖像的設備、

視聽設備。 

5.申請日：2017 年 10 月 2 日 

本案目前仍在審查中。 

(七)動態商標案例三 

1.申請案號：017364481 

2.商標圖樣 
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3.申請人：Red Bull GmbH 

4.指定使用商品/服務：第 41 類，教育；提供培訓；娛樂；體育和文化活動等。 

5.申請日：2017 年 10 月 19 日 

本案目前仍在審查中。 

四、新法改革的限制 

雖然改革有利於提交某些非傳統商標，但其效果有限。根據歐盟商標施行細則

第 3（9）條規定：「提交樣品(sample)或樣本(specimen)並非適當的商標呈現方式」，歐

盟智慧財產權認為，「對於某些商標而言，保護的標的不能藉由一般普通的技術清楚

明確地確定10」。因此，取得氣味商標(smells/olfactory marks)、味覺商標(taste marks)、

觸覺商標(tactile marks)核准註冊仍屬困難，或甚至是一件不可能的事。 

                                                      
10 EUIPO’s revised «Guidelines for Examination of EUTMs»，p.20，«the subject matter of protection 

cannot be determined with clarity and precision with generally available technology» 
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肆、刪除圖文表示 

一、刪除圖文表示規定 

EUIPO 自 2017 年 10 月 1 日起，刪除了圖文表示規定，任何合適的形式均可被

註冊為商標，只要它符合清楚、明確、完整、客觀、持久、易於理解的方式呈現。「商

標圖樣的呈現」應定義其註冊標的，你所看到的，就是你取得的權利(What you see is 

what you get)。 

二、特殊商標型態 

除了 5 種原本存在的商標(文字、圖形、外觀形狀、顏色、聲音)之外，特殊商標

型態包括位置商標、連續性圖形或花樣商標、動態商標、多媒體商標、全像圖等。 

三、各類形商標之特殊規定 

 

•圖形商標 

•無需商標圖樣描述 

•無需顏色聲明 

•你所看到的，就是你取得的權利(What 

You See Is What You Get) 

 

•外觀形狀商標 

•定義需包含商品外觀描述 

•無需商標圖樣描述 

•新型態商標 
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•顏色商標 

•顏色識別碼仍屬強制的 

•顏色組合商標需詳細闡述顏色組合比

例 

•商標圖樣描述非屬強制性 

 

•聲音商標 

•必須有聲音檔或音樂符號 

•無需商標圖樣描述 

 

•位置商標 

•聲明不專用要件(虛線) 

•商標圖樣描述非屬強制性 

 

•連續性圖形或花樣商標 

•必需提交商標圖樣 

•商標圖樣描述非屬強制性 

 

•動態商標 

•聽覺、視覺電子檔或靜態之影像、圖

像 

•商標圖樣描述非屬強制性(惟若以靜止

之影像、圖像表示，則需解釋系列圖

樣之間的關係) 
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•多媒體商標 

•聽覺、視覺電子檔或靜態之影像、圖

像 

•無需商標圖樣描述 

 

•全像圖 

•影像檔、圖形或照相的；攝影的重製 

•無需商標圖樣描述 

目前尚無相關核准案例 •氣味商標 

•味覺商標 

•觸覺商標 

 

四、公告與註冊 

依據歐盟商標施行細則第 7(C)條
11
、第 9 條

12
，連接至非圖形商標之電子檔。 

                                                      
11 EUTMIR Article 7(c), the representation of the mark, together with the elements and descriptions 

referred to in Article 3 where applicable. Where the representation has been provided in the form of an 

electronic file, it shall be made accessible by means of a link to that file; 

12 EUTMIR Article 9, The certificate of registration issued in accordance with Article 45(2) of Regulation 

(EC) No 207/2009 shall contain the entries in the Register listed in Article 87(2) of Regulation (EC) No 

207/2009 and a statement to the effect that those entries have been recorded in the Register. Where the 

representation of the mark is provided in the form of an electronic file, the relevant entry shall be made 

accessible by means of a link to that file. The certificate shall be complemented, where applicable, by an 

extract showing all entries to be recorded in the Register in accordance with Article 87(3) of Regulation 

(EC) No 207/2009 and a statement to the effect that those entries have been recorded in the Register. 
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伍、新絕對不得註冊事由 

一、歐盟商標法第 7(1)(e)條 

本條規定禁止立體形狀註冊的理由，係為防止藉商標賦予專屬永久權利，延長

其他如專利或設計之智慧財產權存續期限。本條為關於功能性標識規定，修法前核

駁事由僅商品形狀，修法後則新增「其他特徵(other characteristics)」。關於「其他特徵」

(other characteristics)，其一，於平面或立體形狀標識之適用，二者並無區別，其二，

其適用及於其他型態商標，包括表現立體形狀之圖形商標(figurative marks)。其三，

該標識主要特徵必須可適當識別。 

(一)歐盟商標法第 7(1) (e) (i)條規定，標識僅由源於商品本身性質的形狀或其他特徵

所構成。例如：蘋果實物圖指定使用於蘋果商品。 

 

至於所謂源於商品本身性質之其他特徵，例如：聲音商標，機車聲音使用於機

車商品；鈴聲使用於鬧鐘商品。氣味商標，氣味使用於香水商品；氣味使用於家庭

空氣清新劑。 

(二)歐盟商標法第 7(1) e (ii)條規定，標識僅由獲取技術效果所必要之商品形狀或其他

特徵所構成。例 1：Case C-48/09P (lego brick) 
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例 2：Case T-16 4/11(knifehandle) 

 

至於所謂獲取技術效果所必要之其他特徵，例如：聲音商標，聲音使用於驅蟲器商

品，其事實上可驅蟲。 

 

(三) 歐盟商標法第 7(1) e (iii)條規定，標識僅由賦予商品實質價值之形狀或其他特徵

所構成(包括經濟及美觀)。例 1：Case C-205/13 Hauck 
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例 2：Case T-508/08 Loudspeaker 

 

所謂賦予商品實質價值之其他特徵，例如：聲音商標，特定機車聲音可能吸引

大多數公眾。該聲音具吸引力，足以影響消費者購買時的選擇。 
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(四) 商標法第 7(1) (e)條核駁事由，無法因主張第 7(3)條規定之後天識別性為由，克

服該條規定的適用。因為此等標識被核駁或予以註冊無效，與消費者認知無關，無

論該特定形狀或其他特徵實際在市場上是否具識別性。 

二、歐盟商標法第 7(1)(j)條 

歐盟商標法第 7(1)(j) (k) (l)明定以下禁止註冊之相關保護客體： 

•受保護原產地名稱(Protected Designations of Origin，即 PDO)； 

•受保護地理標示(Protected Geographical Indications，即 PGI)； 

•酒類傳統術語(Traditional terms for wine，即 TTW)； 

•獲認證傳統特色(Traditional specialities guaranteed,即 TSG)；及 

•植物品種(plant variety) 

(一)商標法第 7(1) (j)條規定依據以下法規拒絕歐盟商標註冊： 

提供保護原產地名稱或地理標示之成員國法或歐盟法規，或歐盟為締約方之國

際協定。例 1：受保護之原產地名稱，BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)；被核駁的

歐盟商標申請案，BEAUX JOURS BEAUJOLAIS，EUTM No. 1 503 259。 

 

 

例 2：地理標示 TEQUILA；被核駁的歐盟商標申請案 EUTM No. 116404386 
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(二) 本條規定之適用與圖樣上其他元素是否賦予該商標識別特徵無關。該受保護原

產地名稱/受保護地理標示得僅佔聯合式圖樣較小部分。例 1：EUTM No.1561646 

 

例 2：西班牙受保護原產地名稱 QUESO MANCHEGO (ES/PDO/0117/0087) 

 

(三)「相同涵義」、「翻譯」及「De-localiser expressions」亦適用本條規定，例如： 
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1.「相同涵義」：「Bordeaux」地理標示，商標以與其相同涵義之「Bordelais」申

請註冊； 

2.「翻譯」：「Pâtes d’Alsace」地理標示，商標以其翻譯「Alsatian Pasta」申請

註冊； 

3.「非地理位置表達(De-localiser expressions)」：「Rioja」地理標示，商標以非地

理位置表達之「Rioja style red wine」申請註冊。 

(四) 本條規定亦適用於誤導性標示，例如：受保護原產地名稱「Moules de bouchot de 

la Baie du Mont Saint-Michel」註冊於新鮮魚類，軟體動物和甲殼類動物以及由此衍生

的產品。以如下 Mount Saint Miche 圖象申請註冊於海鮮商品，有本條規定之適用。 

 

三、歐盟商標法第 7(1)(k)條 

(一)本條為商標與酒類傳統術語相衝突之規範，依據 1308/2013 規則第 112 條規定，

傳統術語指會員國傳統上使用的術語，用以指示： 

1.該產品有歐盟或成員國法規定的受保護原產地名稱或受保護地理標示； 

2.生產或熟成方法，或與受保護原產地名稱或受保護地理標示產品歷史相關的品
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質、顏色、地點、類型或特定活動。 

(二)TTW 傳達有關葡萄酒特性及品質訊息，原則上補充了受保護原產地名稱或受保

護地理標示所傳達的訊息。例如：Gran Reserva de Fondillón’為阿利坎特受保護原產

地名稱，產品為 過熟 葡萄之葡萄酒；來 自 Médoc 之受保護 原產地名稱 Cru 

bourgeois’ ， 產 品 為 葡 萄 酒 。 傳 統 術 語 必 須 是 已 註 冊 ( 相 關 資 訊 可 參

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/)。 

(三)其使用必須構成規則 1308/2013 第 113(2)條規定情形之一： 

1.任何濫用受保護術語，包括伴有風格類型方法任何濫用受保護的術語，包括伴

有「風格」、「類型」、「方法」、「生產於」、「模仿」、「風味」、「相近」或「相類似」

的表達。 

2.任何其他錯誤或誤導產品之性質、特性或主要品質之標示，標示於包裝內部或

外部、廣告材料或其相關文書。 

3.任何其他可能誤導消費者的行為，尤其是予人有葡萄酒符合受保護傳統術語的

印象。 

例如：歐盟第 15453491 號商標(19/05/2016)，以 Shenzhen Bojuehongyan Wine 

Company (CN)公司名義獲准依傳統定義葡萄酒(Château wine)及使用條件之葡萄

酒於第 33 類。 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/
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四、歐盟商標法第 7(1)(l)條 

(一)本條為商標與獲認證傳統特色相衝突之規範，依 1151/2012 規則第 18(1)條規定，

一名稱有如下情形描述特定的產品或食品者，有資格註冊為「獲認證的傳統特色」

(TSG)： 

1.符合該產品或食品傳統做法的生產、加工或組成。 

2.由傳統原材料或成分生產。 

例如：Jamón Serrano:西班牙火腿，是按照傳統的醃製，乾燥/熟成和老化的方法

生產。TSG 並非證明該產品與特定地理區域有關聯。 

(二)名稱註冊為「獲認證傳統特色」，應具備下列條件： 

1.已在傳統上用以指稱特定產品；或 

2.足以識別產品的傳統或特定特色。 

(三)「獲認證傳統特色」相關資訊可在如下網頁，委員會維護的「DOOR」資料庫中

找到 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html。  

(四)TSG 受保護範圍比 PDO/ PGI 受保護範圍窄。 

(五)根據規則 1151/2012 第 24 條規定，TSG 受保護以防止任何濫用、模仿或任何其他

可能誤導消費者的行為。利用 TSG 的聲譽是不夠嚴謹。例如：MOZZARELLA 是

義大利註冊於起司的 TSG (IT/TSG/0007/0001)，歐盟商標申請案第 15391741 號，

相關公眾會將標識中的「mozzarella」一詞與 TSG 涵蓋的產品產生聯想，該歐盟

商標申請案因此被核駁。因此，第 29 類商品限於：符合獲認證傳統特色

「Mozzarella」產品規格的起司。 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
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五、歐盟商標法第 7(1)(m)條 

本條規定係商標與植物品種相衝突之規範，包含或複製植物品種基本元素的歐

盟商標，應予核駁。在先植物品種依歐盟立法或國家法律，或歐盟或成員國為締約

方之國際協定命名註冊者，於相同或密切關聯的植物品種，依法提供植物品種權保

護。共同體植物品種權理事會條例13（CPVRR14，EC15）第 2100/94 號建立了共同體植

物品種權（CPVR16）體系，作為唯一且專屬排他的植物品種共同體工業財產權。 

植物品種名稱描述了活的植物或農業種子的栽培品種或亞種。品種名稱必須確

保清楚明確地鑑定品種，並符合若干標準（CPVRR 第 63 條）。第 7(1)(m)條規定適用

要件： 

(一)存在已註冊植物品種名稱（在歐盟或國家層面，包括在 UPOV 締約方的第三國）; 

(二)植物品種名稱先於歐盟商標申請之前註冊； 

(三)歐盟商標申請案由在先植物品種名稱所構成，或複製其主要元素； 

(四)歐盟申請案包括相同於受保護已註冊植物品種名，或與其密切關聯的植物品種。 

例如：歐盟商標註冊申請案第 13473665 號 

                                                      
13 Council Regulation，理事會條例  

14 CPVRR，Council Regulation (EC) No 2100/94 on Community plant variety rights 

15 European Communities，歐洲共同體 

16 Community plant variety rights 



33 
 

 

TROPICAL 在歐盟層級 CPVO 資料庫，於番茄「Solanum lycopersicum L.」、菊花

「Chrisantemum L.」，及鬱金香「Tulipa L.」受保護。據此，構成該申請案之核駁

事由，嗣限縮其指定商品後核准，於第 31 類限縮其註冊為：「上述商品不是或不

含菊花，鬱金香或番茄，或其增殖或繁殖材。」 
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陸、取得後天識別性 

一、法源依據 

歐盟商標法第 7(3)條規定，商標若具有本條第 1 項（b）、（c）和（d）款規定之

情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之標識者，不適用之。

換言之，若整體商標缺乏識別性；或是僅由描述所指定商品或服務之性質、品質、

用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；或是僅由所指定商品或服務之現行

語言之習慣或交易之慣例所構成者，惟如經申請人使用且在交易上已成為申請人商

品或服務之識別標識者，不適用之。 

二、應用於描述性商標 

(一)法規定義 

商標僅由描述所指定商品或服務之性質、品質、用途、原料、產地或相關特性

之說明所構成者，不得註冊。（C-108/97，windsurfing，歐盟商標法第 7(1)(c)條規定） 

(二)「Baby-Dry」之後的判例法 

 如果至少有一個可能的含義是相關商品或服務的描述或特徵，則必須根據該條

款予以拒絕註冊。為了公共利益著想，若該商標與所指定使用的商品或服務類別有

關，屬於描述性標誌者，則應可由所有人自由使用。（C-191/01 P，Double-mint，§32） 

三、應用於一般交易習慣之商標 

歐盟商標法第 7(1)(d)條規定，商標若是僅由所指定商品或服務之現行語言之習

慣或交易之慣例所構成者，不得註冊。 
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四、應用於無識別性商標 

依據歐盟商標法規第 4 條規定，無識別性之商標，係指不足以使商品或服務之

相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。根據

歐盟商標法第 7（1）（b）條所規定的一般公眾利益概念，顯然地與商標的基本功能

不可分離，亦即保證所授予權利商標之商品或服務，與原產地之商品相同，或給予

消費者或最終使用者之服務相同，不會造成消費者混淆誤認，並得以識別該商品或

服務與其他商品或服務的不同來源。（C-37/03 P，BioID，§60） 
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柒、新相對不得註冊事由－以地理標示為例 

地理標示通常被認為是神秘的、農村的、相當奇異的智慧財產權。TRIPS 第 22(1)

條定義為識別商品源自於會員國領域內，或其領域內之地區或地點，其商品之品質、

聲譽或其他特性主要歸因於其地理來源。而歐盟商標法(EUTMR)第 8(6)條規定則是

在受保護原產地名稱 (PDO) 及受保護地理標示 (PGI)基礎上，分別具體介紹相對不

得註冊事由；亦即，受保護原產地名稱 (PDO) 及受保護地理標示 (PGI)得依歐盟商

標法被援引為在先權利。至於第 8(4)條及第 8(6)條的實質差別在於，後者不要求原告

證明不僅是以區域的含義(more than mere local significance)在商業過程中使用。 

歐盟商標法第 8(6)條規定：任何人依相關法律授權所提異議，以行使原產地名

稱或地理標示所產生的權利時，根據聯盟立法或成員國法規定保護原產地名稱或地

理標示的法律，所申請的商標不得在以下情況下註冊：（i）原產地名稱或地理標示

申請案已依歐盟法律或成員國法提出申請，在歐盟商標註冊申請日前，或申請案主

張優先權日之前送件；（ii）該原產地名稱或地理標示被賦予有權禁止在後商標使用。 

地理標示新異議事由規定了此一有利於地理標示及日期在先的特殊型態在先

權。自規則第 207/2009 4 號第 8(4a)條修正生效(現行為歐盟商標法第 8(6)條)，僅得依

新事由規定引證地理標示。 

商標法第 8(6)條規定所指地理標示類型： 

(一)歐盟法律保護之地理標示 

(二)會員國法保護之地理標示 

(三)國際協定保護之地理標示 
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一、歐盟法律保護之地理標示 

(一)特定食品及特定非食品農產品17(依規則第 1151/2012 5 號，食品規則) 

(二)酒及氣泡酒(依規則第 1308/2013 6 號，酒規則) 

(三)烈酒飲品 (依規則第 110/2008 7 號，烈酒飲品規則) 

(四)香氣酒產品(依規則第 251/2014 8 號，香氣酒規則) 

二、商標法第 8(6)條規定所指地理標示類型 

(一)在歐盟保護制度統一之前已經持續存在的成員國地理標示（依據進一步條件受歐

盟全面保護）。 

(二)已在歐盟保護制度統一下申請及註冊之成員國新地理標示。 

(三)來自第三國的地理標示，根據歐盟保護制度向委員會提交的直接申請，該來自第

三國的地理標示也受上述商標法保護。 

三、歐盟商標法保護之地理標示 

(一)歐盟商標法所保護的地理標示得作為該法第 8（6）條規定異議的有效基礎，允

許合法被賦予權利者以有權禁止在後商標使用，主張禁止在後商標註冊。 

(二)僅摘錄或引用歐盟相關線上資料庫，或在烈酒飲品案例摘錄附件三「烈酒飲品規

則」是不足的。因為該線上資料庫，沒有足夠資料足以確定在先商標所有相關

細節(例如：地理標示所保護異議人權利或其保護之產品)。舉例而言：the 

E-Bacchus and E-Spirit-Drinks 摘錄/資料庫，或附件三烈酒飲品規則僅顯示地理標

示來源國，不足以證明異議人得行使的權利。 

(三)異議人應提供 EUIPO 該地理標示公告及註冊之公報影本(或依歐盟商標授權規則

第 7(3)條規定，EUIPO 認可的相關線上資料)。 

                                                      
17 Certain foodstuffs and certain non-food agricultural products 
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四、成員國法保護之地理標示 

成員國法保護的地理標示得作為歐盟商標法第 8（6）條規定異議基礎之情形，

僅及於沒有歐盟統一保護之商品地。在食品、葡萄酒、烈酒飲品及香味酒產品領域，

歐盟層級給予全面保護，其意為根據第 8（6）條規定提異議者，不得以該等領域產

品之內國權利為基礎。例如：C-56/16 Port Charlotte 案。意即上述規則所構成的歐盟

保護系統，凌駕且取代食品、葡萄酒、烈酒飲品及香味酒地理標示在國家級的保護。 

同法第 8(6)(i)條規定，要求所引據地理標示之註冊證明。相關註冊證明或與其

相當之文件，應由有權的國家註冊機關出具。 

五、國際協定保護之地理標示 

第 8（6）條規定雖未明確提及國際協定所保護的地理標示，但提及聯盟立法及

成員國法，應包括國際協定，因為聯盟或會員國為國際協定一方時，該協定是聯盟

或會員國法律秩序的一部分。國際協定條款必須直接適用，且必須允許相關地理標示

受益人直接採取法律行動，禁止在後商標使用。 

六、地理標示保護範圍 

地理標示保護範圍在歐盟法規範下分別規定於食品、葡萄酒、烈酒飲品及芳香

酒法規第 13（1）、103（2）、16 及第 20（2）條。歐盟商標法第 8(6)條所規定異議基

礎，係排除「符合禁止使用」規定者。各相關規則之條文及其具體適用情況，不使

用「標識近似」、「商品/服務類似」、或「混淆誤認之虞」等詞。歐盟各相關規則關

於地理標示保護範圍使用的文字為「直接或間接使用」、「模仿」、「引起」、「相似產

品」。 

成員國法或國際協定所保護地理標示範圍規範於相關規定。不論是歐盟法或成

員國法保護地理標示之範圍，均不得超過所要求保護之地理標示功能（指定商品來
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自特定地理來源，且其特殊品質與該地理來源具關連）。 

地理標示非用於指示商品之商業來源，且不提供此方面任何保護。若歐盟商標

申請案所指定僅限於符合地理標示規格的產品，因該申請案僅涵蓋特定地理來源的

產品及與其關聯的特殊品質，則所關心的地理標示功能在該案指定範圍的產品即獲

彰顯。 

七、近期案例：R 2006/2016-1 

本案為 CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA 

DEL DUERO 與 CERVECERA ARTESANA DEL DUERO, S.L.的爭議。CERVECERA 

ARTESANA DEL DUERO, S.L.申請歐盟商標於第 32 類啤酒商品。如下商標圖樣： 

 

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL 

DUERO 依歐盟商標法第 8(1)(b)、8(5)及 8(4)條規定對其指定所有商品提出異議，並

引證在先權利，其一為較早註冊之註冊第 1079318 號歐盟商標，指定使用於第 16、

29、30、31、32、33、39 類。如下商標圖樣： 
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其二為依歐盟商標法第 8(4)條規定，引證原產地名稱。「RIBERA DEL DUERO」

原產地名稱於西班牙獲准註冊，其日期早於系爭商標。異議決定認關於同法第 8(1)(b)

條規定，二者商品相同，商標僅「DEL DUERO」一詞相同，其餘元素明顯不同，「DEL 

DUERO」對部分公眾而言，並非特別顯著，於系爭商標之整體印象亦未特別突出，

與據爭商標二者整體印象不同，觀察力敏銳及謹慎之消費者應不致產生相關聯想，

應無致混淆誤認之虞。關於同法第 8(5)條規定，所提異議係引證註冊第 1079318 號歐

盟商標，同時主張其原產地名稱所有酒商品在西班牙享有聲譽。但關於本條項，最

終由於公眾不會對二標識產生聯想，與適用第 8(5)條之必要因素之一不相符合，其

餘因素毋庸審查作結。 

至於第 8(4)條未註冊商標或其他在商業交易過程中使用之標識，異議決定認為

異議人未提供獲法律上保護商業標識類型的足夠資訊，亦即「Ribera del Duero」原產

地名稱於酒類獲法律上保護之充分資訊。亦未提供所引證權利可能內容任何資訊，

或本案哪些條件(因素)符合，以利其依西班牙法禁止系爭商標使用。所提供證據並無

法使異議部門明確逕認其主張之權利為其所指法律規定之權利，及異議人已取得此

等權利。從而其提供之證據無法釐清此等權利相對於在後商標，是否占優勢並進一

步享有禁止在後商標使用。 

關於商標法第 8(5)條，BOA 認異議決定已判定二者標識有近似之處，即應審查
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其餘爭執及文件，以確認目標公眾對二者標識是否產生聯想。至於商標法第 8(4)條，

BOA 提醒，西班牙原產地名稱受歐盟第 1308/2013 號規則保護，且該規則第 107(1)

條規定此等原產地名稱係自動予以保護。更具體而言，E-BACCUS 資料庫本身包含

「Ribera del Duero」原產地名稱，且提及保護該來源地標識。EUIPO 審查是否存在核

駁之絕對事由時，有義務查核依修正前商標法第 7(j)條規定，申請註冊商標是否與歐

盟較早的受保護原產地名稱相衝突。因此，EUIPO 有義務給予所引證依歐盟法核准

的商業標識類型，亦即「Ribera del Duero」葡萄酒原產地名稱，至少最低度的法律上

保護。 

BOA 認為異議部門不能無視於歐盟法規認可及保護的原產地名稱，而是應主動

適用，即使異議人未引據。本案支持異議的爭執不包括「Ribera del Duero」受保護原

產地名稱註冊證明，及其受保護之成員國法與歐盟法，以及依據西班牙法及歐盟法，

就可能禁止系爭商標使用提出具體條件。此並非免除 EUIPO 審查義務，而是必要時

仍應要求異議人就其爭執進一步說明。 

異議人向異議部門提申，摘錄馬德里最高法院判決(No 991 of 9 June 2011, No 

1396 of 22 September 2011 and No 938 of 2 June 2011)，該判決指出原產地名稱

(designation of origin)之性質及其賦予權利人之權利，記載「Ribera del Duero」受保護

原產地名稱可適用法規，及在西班牙公報公告號數之說明書，以及認可「Ribera del 

Duero」原產地名稱規範及管理委員會。 

BOA 認異議人已在異議階段依商標法第 8(4)條，及第 1308/2013 號第 103 條規定

提出異議所有理由，包括提供原產地名稱充分資訊，及相關證據。異議部門有義務

依據 Macka 案例法進行審查，卻未審查異議人所引據歐盟法賦予保護的原產地名

稱。據此廢除系爭決定。 

八、近期案例：異議決定( OPPOSITION No B 2 690 07418) 

本案異議人為 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto，商標權人為 Douroazul，系

                                                      
18 OPPOSITION No B 2 690 074 of August 10, 2017 
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爭商標為申請第 14 998 521 號商標，指定使用於第 35、39 類服務。異議人係依商標

法第 8 (4a) 條規定，引據「PORTO」酒類受保護原產地名稱，對系爭商標提出異議。

系爭商標如下： 

 

異議決定：本件在先權與系爭商標爭議係適用第 1308/2013 號規則第 103（2）

條。第一選項為依該規則第 103（2）(a)條規定，關於「非符合產品規格之類似產品」

所給予之保護。在先標識於酒類受保護，系爭服務則是指定使用於第 35 類：與文具

有關的零售服務；與銷售家具有關的零售服務；與銷售服裝和服裝配件有關的零售

服務。第 39 類：旅遊業；安排遊輪；遊船；;開展觀光旅遊；觀光，導遊和遊覽服務；

運輸安排；旅行社安排旅遊服務；旅行社及預訂服務。 

根據法院判例法，產品符合第 1308/2013 號規則第 103（2）條規定，有共同客

觀特徵，例如：產品加工方法、實體外觀，以及使用相同的原材料等。其他可能相

關的因素則是從相關公眾角度判斷，相同情況消費及同樣的銷售管道、銷售方式等。

而本案關於此部分之判斷，系爭商標於第 35 類及第 39 類服務，與酒不相類似。 

第二選項為依第 1308/2013 號規則第 103（2）a 條規定，受保護情形為於商業上

直接或間接使用受保護名稱，及其使用利用地理標示聲譽(第 103（2）(a)(ii)) 條。異

議決定認第 103（2）(a)(ii) 條第二條件應與商標法第 8（5）條的理解相同，即保護

商標聲譽或商譽，對抗不正利用其聲譽的行為。但本案因為異議人未主張在先商標

聲譽，無法援引本條款規定。其異議申請書相關陳述主張為在先商標係地理標示及

引用商標法第 8(4)(a)條規定，本案經審理結果為駁回其異議。 
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關注點：地理標示係智慧財產權，並非獨佔城市或區域名稱。其主要功能在於

保護商品(及其特徵)與地理來源之間的連結，且旨在保護消費者的期望，即特定產品

源自其標示上之地理來源。 
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 捌、上訴委員會(BOA)精選案例－特別與「商標使用」有關 

一、R863/2011-G Malta Cross International Foundation (FIG. MARK) / 

Maltese cross (FIG. MARK)－商標使用混淆誤認及意圖仿襲 

(一)商標註冊申請案 

1.申請案號：007252554 

2.商標圖樣 

 

3.申請人：Malta Cross Foundation International, Inc., 

4.指定使用商品/服務:第 35 類，促銷廣告活動等服務。第 36 類，為免稅組織提

供財政捐助活動等服務。第 45 類，為他人舉辦慈善活動、宗教、教育及科學

活動等服務。 

5.申請日：2008 年 9 月 23 日 

(二)異議案(OPPOSITION)(R 863/2011-G) 
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1.在先商標： 

(1)德國商標註冊第 2 069 437 號(EUIPO 申請案號：015591415) 

(2)商標圖樣 

      

(3)申請人：Malteser Hilfsdienst e. V. 

(4)指定使用服務：第 39 類，旅遊，特別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖

目的旅遊；旅客載送，特別是病人或殘疾人士等服務；第 41 類，於急救、

衛生服務或自然災害的情況下，事故和災難援助，照顧病人、肢體傷殘人

士，安排和舉行會議，舉辦研討會等服務。第 42 類，急救服務；和保健服

務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病人、傷殘人士；社會或

慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食等服務。 

(5)德國申請日：1994 年 4 月 21 日(EUIPOU 申請日:2016 年 6 月 29 日) 

(6)德國註冊日：1994 年 6 月 28 日 

2.異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.主張： 

(1)在先商標之信譽極負盛名 

(2)為耶路撒冷聖約翰主權軍事和醫院教團中最大的慈善機構。 

(3)座落於羅馬，歷經 960 年，該協會組織遍布世界各地。 
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(4)聞名世界的標誌，為馬耳他醫療教團和世界各地的人道主義活動使用的標

誌 聞名世界的組織，馬耳他教團的馬耳他君主勳爵使用標

誌如下: 

 它表明已經要求申請人停止在美國使用該商標為窮人和病人

申請慈善募款。 

(5)在德國屬著名的慈善活動機構。 

(6)依據 2008 年之統計數字，在先商標 2008 年在德國有 100 萬個會員和贊助

商，超過 59 萬次的救助服務，超過 5, 896, 000 次的殘疾人士運輸，超過 700

多個地方的救援服務處，經營 10 家醫院和 22 個退休人員之家。活動細節

詳如下表: 

 2007 年 2008 年 

贊助商 953,000 978,000 

志工人員 35,000 35,700 

青年組織成員 8,804 8,621 

員工  12,139 

在德國之分支機構 700 700 

醫院 10 10 

老年人之家 22 22 

青年藥物治療中心 23 26 

移民收容避難所 8 8 

Malta 教團日間照護醫院 645,419 619,373 

住院病患及門診病患之醫療 618,237 639,502 

緊急救護，包括運送病患 588,173 590,258 

遍及全球的傷患病患運輸: 

陸運 

空運 

 

7,482 

1,184 
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醫療診察 2,119 

殘障病患運輸，包括經常性及個案 5,644,000 5,896,000 

訓練課程學員 

急救訓練課程學員 

307,242 

293,194 

304,164 

289,679 

在家緊急召喚服務 53,00 85,059 

送餐服務 3,900,000 3,900,000 

災難救濟物資 

快速調度部隊 

年度營運小時數 

 1,258 

269 

28,130 

心理方面緊急狀況照護: 

緊急事變壓力管理 

危機調解 

心理學家的照護支持 

  

22 小組 

38 小組 

4,369 

醫療服務任務出勤 

救濟物資協助 

醫療服務工作小時數 

學校救護人員 

學校救護小組 

學校援助 

 19,536 

63,037 

550,442 

3,942 

354 

17,323 

門診病患服務 

住院病患設備 

 87 

13 

減輕痛苦的服務志工(palliative-service 

volunteers) 

2,000 2,282 

臨終病患陪伴 

重症病患陪伴 

5,188 

2,559 

6,759 

3,769 

探訪及陪伴服務 156 170 

探訪及陪伴服務志工人員 1,740 1,900 

在 225,000 小時的工作期間，服務、幫

助及照護了 17,628 位長者病患、殘障

者。 

  

3.申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張： 

(1)商標圖樣不近似且指定使用服務不類似。 

(2)由於所指定之服務通常由不同的實體、企業所提供，「十字圖」並非專屬於

異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.所有，因此沒有專屬排他性。另有諸多團體
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使用馬耳他十字的圖形，例如:在西班牙、瑞典和美國均有使用於軍事和民

用航空裝飾十字圖 或是 AJ Auxerre 足球隊 。 

(3)異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.並沒有證實申請人有第 8 條第（5）款的規定

之適用。 

4.本案爭點： 

(1)系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張： 

○1 十字架是屬於全人類的，不該由某人或某一實體專用。 

○2 美國曾有判決宣告對手 Malteser Hilfsdienst e.V.的商標由於惡意申請(bad 

faith)而無效 

(2)異議人 Malteser Hilfsdienst e.V. (Opponent)主張： 

○1 系爭商標有漸進式模仿(圖樣極為近似)的意圖。 

○2 前述所提到美國的判決尚有後續，目前緩辦中。 

5.商標是否近似： 

                  

  

6.服務是否類似： 

申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,指定使用商品/服務:指定使
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用商品/服務：第 35 類，促銷廣告活動等。第 36 類，為免稅的組織提供財政捐

助活動等服務。第 45 類，為他人提供舉辦慈善活動、宗教、教育及科學服務

以滿足個人需要。 

而異議人 Malteser Hilfsdienst e.V.指定使用商品/服務：第 39 類，旅遊，特

別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖目的旅遊; 旅客載送，特別是病人或殘

疾人士；第 41 類，於急救、衛生服務或自然災害的情況下，事故和災難援助，

照顧病人、肢體傷殘人士，安排和舉行會議，舉辦研討會。第 42 類，急救服

務；和保健服務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病人、傷殘人士；

社會或慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食等服務。 

尼斯商品或服務分類參考資料之編纂主要目的係為便於行政管理及檢索

之用，商品或服務類似與否之認定，尚非絕對受該分類之限制，是以類似商品

或服務之認定，不受前項尼斯商品或服務分類之限制。因此，同一類商品或服

務不一定是類似商品或服務，在個案仍應參酌一般社會通念及市場交易情形，

就商品或服務之各種相關因素來斟酌。 

7.總體評價 

在先商標在德國於第 39、41、42 類服務中的聲譽不容忽視，因此是否造

成混淆誤認之虞是整體評估必須考慮的一個因素之一。異議部門認為在先商標

聲譽非常崇高，且據有整體識別性。系爭商標圖樣中使用包含「馬耳他十字

(Malta Cross)」、「國際(International)」、「基金會(Foundation)」這些詞彙，只會增

加德國公眾誤認為其與異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 有關連。 

且二者商標圖樣不論外觀、觀念上均高度近似，指定使用之服務部分低

度類似，部分與高度類似，即使與在先商標所指定使用之服務類別第 39、41

和 42 類未盡相同，但以德國一般相關公眾，施以正常的注意力，有可能認為

系爭商標用於指定服務的來源是源自於異議人 Malteser Hilfsdienst e. V，尤其考

慮到在先商標原先在德國的高度識別性與獨特性。 
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基於上述理由，系爭商標與在先商標之間有可能造成相關消費者混淆誤

認之虞。另外，根據歐盟商標法(以下稱 CTMR)第 8（5）條規定，申請案必須

被核駁。異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 是德國商標 的商標所有權人，

該註冊商標所指定使用之商品或服務範圍非常廣泛。就本爭議案而言，針對第

39 類:旅遊，特別是為病人或殘疾人士安排旅行和朝聖目的旅遊；旅客載送，

特別是病人或殘疾人士；第 41 類:於急救、衛生服務或自然災害的情況下，事

故和災難援助，照顧病人、肢體傷殘人士，安排和舉行會議，舉辦研討會。第

42 類:急救服務；和保健服務；衛生服務，即生物或化學戰爭下，保護監測病

人、傷殘人士；社會或慈善機構監測服務，即協助老人，病人和殘疾人之膳食

等服務。異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 主張並強調在先商標於上述服務享有高

度聲譽。基於歐盟商標法(CTMR)第 8（1）（b）條和第 8（1）（5）條規定，異

議人 Malteser Hilfsdienst e. V 進一步主張在先商標具高度識別性且與眾不同，申

請人 Malta Cross Foundation International, Inc.以系爭商標圖樣申請商標註冊，二

者商標圖樣高度近似，因此有可能造成相關消費者混淆誤認之虞，並進一步認

為申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,是不公平地利用異議人

Malteser Hilfsdienst e. V.的聲譽，進而獲取不當利益。 

「歐盟商標法(CTMR)」第 8（5）條適用於以下情形：第一，所涉商標圖

樣相同或近似；其次，爭議案中在先商標具有一定程度之聲譽；第三，系爭商

標之註冊對在先商標會造成不公平的優勢，或不利於在先商標的聲譽或其固有

識別性。這些要件是同時並存，而非僅滿足其中一項就足夠適用該條款。為了

確定系爭商標的使用是否會對在先商標造成不公平的利益，相關消費者對於系

爭商標、商品或服務之間存在關連性極為重要。因此，必須考慮到重要因素包

括:（1）在先商標聲譽及其識別性，（2）在先商標與系爭商標近似程度，以及

（3）商品或服務之間類似程度，是否存在混淆的可能性。若是系爭商標所有
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人從該商標中獲取不正當利益所造成在先損害存在的事實，系爭商標就應該被

禁止。 

8.在先商標聲譽的強度和在先商標的識別性 

在先商標在德國於第 39、41 和 42 類的服務享有盛譽已經確定，自古以來

慈善服務在德國的識別性特別高。該異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.是馬耳他教

團內的一個組織，並在全國提供慈善服務（社會和慈善服務，如急救、保健、

臨終關懷等）、醫學、醫療服務，供應膳食和 24 小時、永久性義務服務，民防、

緊急救援、危機處理等，這個標誌已使用超過 50 年，在德國有 700 個以上之據

點。 

申請人明顯懷有試圖剝削或傷害在先商標的利益，或是利用搭便車的心

態，在先商標是一個負有相當聲譽的商標，系爭商標與在先商標高度相似，服

務之間具相當程度之類似關係，因此，系爭商標之申請很明顯係利用不公平的

優勢，如此明顯之事實，異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.顯然不需為此提出任何

證明。 

首先，系爭商標申請人聲稱，它屬於美國的組織，自古至今都隸屬於馬

耳他教團的一部分，並使用「歷史主權秩序(Historical Sovereign Order)」一詞彙。

此外，系爭商標申請人提到了美國判決中的解釋，據稱馬耳他教團在俄羅斯的

一個分支機構可追溯到 19 世紀（但該判決後來被撤銷）。然而，Malta Cross 

Foundation International, Inc.,主張之美國組織與馬耳他教團有關，事實並非如

此，該美國組織並非被馬耳他教團認可並承認為其為正式分支結構之一，或經

過其他負有相同的歷史傳統和使命聖約翰教團(Orders of St John)認可的組織。  

其次，根據系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,歷年來

使用過程，證明申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,意圖得寸進尺，

一步步模仿接近馬耳他教團(Order of Malta)的標誌。其使用的標誌從原本近似程
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度不高之 ，至「耶路撒冷騎士聖約翰主教勳爵」授權之「馬耳他自治工

聯合會」(Sovereign Order of Saint John of Jerusalem Knights of Malta Federation of 

Autonomous Priories) ，到最後是所申請之系爭商標 。系爭

商標實際上不僅結合了在先商標的主要識別部分 ，同時也結合了馬耳他

教團所使用的正式標誌 ，這明顯表明了系爭商標申請人 Malta Cross 

Foundation International, Inc.,的模仿策略。馬耳他教團的符號，其所申請的商標

八角十字元素 幾乎是完全與異議人 Malteser Hilfsdienst e. V 的十字

相仿，且兩者都位於予人寓目印象醒目且深刻之正中央位置。申請人以

白色和紅色的色調用於八角十字圖形，正巧是馬耳他教團使用的顏色組合。申

請 人 選 擇 的 皇 冠 具 五 個 明 顯 之 半 拱 形 結 構 設 計 ， 上 方 襄 有 珠 寶

，正如同議人 Malteser Hilfsdienst e. V 所述，二者皆為利用金色

色調的皇冠，申請人顯然是模仿了馬耳他教團在官方標誌中所使用之皇冠設計
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圖形 。 

第三，系爭商標申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,主張:馬耳他

十字(Maltese cross)是「全人類的歷史象徵(a historical symbol of all Mankind)」，並

且已經被數百個不同的組織自由運用於「廣告」中，或製作成相關紀念品。系

爭商標申請人認為，若只允許異議人 Malteser Hilfsdienst e. V.獨家使用是不公平

的。然而，在德國領土上，馬耳他教團及其認可的組織，如:Malteser Hilfsdienst 

e. V.和 Johanniterorden 所經營者等，均為通過相當大的努力和投資，幾十年來

成功地建立起來的聲譽。 

第 四 ， 訴 訟 結 果 亦 不 贊 成 系 爭 商 標 申 請 人 Malta Cross Foundation 

International, Inc.,之論述。申請人把本案所參與的時間網羅在一段很長的階段

內，但是關於領土（如美國、法國和英國等）、商業領域（如軍事裝飾和體育

俱樂部）和歷史過程發展（在美國和俄羅斯）等均屬無關的陳述。 

在審查過程中，審查官要求申請人 Malta Cross Foundation International, Inc.,

提交相關組織的正式同意書，申請人交了一份文件自稱它是馬耳他教團(Order 

of Malta)組織內所建立的分支機構，事實上該份文件誤導了歐盟商標審查員。 
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    由於上述原因，顯示申請人 Malta Cross Foundation International, Inc., 在德國

應屬不公平地利用在先商標聲譽之情形。在先商標的商標權人已經證明系爭商

標的使用，不論過去或現在，均已經對在先商標造成傷害，且申請人沒有提供

證據證明其有正當理由在德國使用該商標。由於上述原因，系爭商標先前異議

案決定應被取消，商標註冊申請案在所有指定使用類別應完全被拒絕。 

二、LAMBRETTA 案例-非商標真實使用 

(一)商標註冊申請案 

1.申請案號：001618982 

2.商標圖樣 

LAMBRETTA 

3.申請人：Scooters India Limited 

4.指定使用商品/服務：第 6 類，金屬，金屬棒，棒，管；電纜和電線；普通金

屬線；螺母和螺栓；螺絲，墊片，墊圈和鉚釘；金屬盒和容器；鎖，掛鎖和

鑰匙；鏈條，安全鏈；彈簧等商品。第 7 類，發電機；軸承；剎車片離合器，

控制電纜；汽缸和汽缸蓋，火星塞，車輛千斤頂；汽缸；氣缸蓋等商品。第

28 類，遊戲器具和玩具(不包括體操和體育用品)。 

5.申請日：2000 年 4 月 19 日 

6.核准註冊日：2001 年 10 月 22 日 

7.廢止撤銷日(REGISTERATION CANCELLED)：2016 年 4 月 20 日 

(二)廢止案(R352/2015-1) 

廢止案申請人對以「Lambretta」商標出售零件產生了爭議。由於使用該商標的

實際使用證據資料涉及為了修理「Lambretta」摩托車的二手零件，修理「Lambretta」

摩托車的二手零件商品不能視為該商標指定使用於第 6 類商品的實際使用。 
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更具體地說，廢止案申請人對於「實際使用證據中，該商標並未使用於它原有

指定使用之商品功能」提出異議，商標所有權人必須更加費心來舉證其實際使用。

因為依據歐盟商標法第 14（c）條(Art. 14(c) EUTMR)，二手零件商品的使用並非屬商

標的「真實使用」，因為二手零件商品其商標權之權利已耗盡。 

結論:依據歐盟商標施行細則第 10(3)條指示(indications)及第 10(4)條證據(evidence)

規定(Art. 10(3)、(4)CTMIR)，商標所有權人所提之實際使用證據資料，證據僅顯示該

二手機車零配件與機車相容，然而二手商品零配件雖有其存在的市場，但並不等同

於原商標註冊該商品的真實使用，換句話說，二手商品的零售不能算是所謂的商標

所有權人真正的使用，並不足以證明其與指定使用商品有關聯。 

三、CACTUS 案例—實際使用與當初註冊商標未盡相同 

(一)商標註冊申請案 

1.申請案號：008489643 

2.商標 

 

3.申請人：Del Rio Rodríguez, Isabel 

4.指定使用商品/服務：第 31 類，種子，天然植物和花卉。第 39 類，肥料、種

子、花卉、植物、樹木、工具和各種園藝用品的儲存、分配和運輸等服務。

第 44 類，園藝，苗圃，園藝。 

5.申請日：2009 年 8 月 13 日 

6.異議公告日：2009 年 12 月 14 日 

7.異議公告截止日：2010 年 3 月 5 日 
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(二)異議案(C-501/15P) 

1.早先註冊商標 

(1)申請案號：000963595 

(2)商標圖樣 

 

(3)申請人：CACTUS S.A. 

(4)指定使用商品/服務： 

第 2 類，油漆，防鏽劑和防止木材變質的防腐劑等商品。 

第 3 類，香水，化妝品；肥皂等商品。 

第 5 類，消毒劑；殺菌劑，除草劑等商品。 

第 6 類，電線，鐵絲；金屬家具等。 

第 7 類，機床和機床，電剪刀等商品。 

第 8 類，手動工具和工具（手動操作）；刀具；剃鬍刀等商品。 

第 9 類，照相，計算機，滅火器具等商品。 

第 11 類，水壺，熱水壺，電動咖啡機等商品。 

第 16 類，書籍，紙餐巾，紙桌布等商品。 

第 18 類，手提箱，公文包，書包等商品。 

第 20 類，家具，鏡子，相框等商品。 

第 21 類，真空瓶，咖啡壺，杯子等商品。 

第 23 類，紗線和紗線；亞麻或絲線等商品。 

第 24 類，毛毯和床單，桌布等商品。 

第 25 類，服裝，鞋，帽子等商品。 

第 26 類，鈕扣，鉤眼，人造花等商品。 
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第 27 類，地毯，地墊；壁掛（非紡織品）等商品。 

第 28 類，遊戲器具和玩具；釣具等商品。 

第 29 類，果凍，果醬，水果醬等商品。 

第 30 類，咖啡，茶，可可等商品。 

第 31 類，天然植物和花卉，穀物；新鮮的水果和蔬菜等商品。 

第 32 類，啤酒；礦物；水果飲料等商品。 

第 33 類，酒精飲料（啤酒除外）；葡萄酒和烈酒等商品。 

第 34 類，煙灰缸，火柴，香煙，煙斗，打火機等商品。 

第 35 類，廣告；商業管理，市場調查等服務。 

第 39 類，運輸；包裝和儲存貨物；旅行安排等服務。 

第 41 類，教育，提供培訓；舉辦體育比賽等服務。 

第 42 類，咖啡館，餐館；餐飲等服務。 

(5)申請日：1998 年 10 月 16 日 

(6)核准註冊日：2001 年 5 月 14 日 

(7)商標權到期日：2018 年 10 月 16 日 

2.爭點： 

(1)二者是否有致消費者混淆誤認之虞? 

(2)要求實際使用證據資料。 

(3)以不同形式出現，變更了商標的識別性，就植物和自然花卉而言，僅保留

商標圖樣(無文字)是否具足夠識別性? 

 

3.法規目的： 

(1)該商標乃適用於商業發展的需求。 

(2)並沒有修改過的識別性標識，外觀視覺上、觀念上相當。 
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4.結論： 

複合式的商標圖樣即使在只有使用其中圖形元素的情況下，也符合同一規則第

15（1）條第二項（a）點的「真正使用」的條件。只要該圖形元素的呈現，未改變

整體商標圖樣予消費者寓目印象之顯著特徵，如同當初商標註冊申請時的觀念義

涵。GC(General Court 普通法院，以下簡稱 GC)認為，由於在先商標圖樣係由二個重

要元素組合，不論是文字「仙人掌」或圖形化之「仙人掌」，以各自的形式表達了

相同的語義內容，觀念上實質相同。GC 認為「仙人掌」這個詞彙不能被認為具有與

「仙人掌」圖有不同的獨特性質，因此在簡化版本商標使用中，沒有這個文字「仙

人掌」的元素，消費者在對整個商標的認知上不足以改變其獨特性。 

EUIPO 批評 GC 沒有驗證該部分被忽略的程度是錯誤的，亦即未考慮到「仙人

掌」文字這個詞彙被忽略是錯誤的。然而，GC 是以宏觀的角度、正確地比較了簡化

版的商標圖樣和原始商標註冊申請之商標圖樣。必須強調的一點是相關評估必須考

量相關公眾的看法和態度，因為除非發生了實質觀念的改變，否則在簡化版本商標

使用中，即使沒有這個文字「仙人掌」的元素，仍不足以改變消費者對整體商標獨

特性的認知。 

就商標「實際使用的形式」和商標的「註冊形式」而言，依商標的第二款（a）

點的目的，該商標法第 15（1）條是「容許」商標權人在商業利用時對商標作出應用，

適用於商業發展的需求，而在不改變原商標圖樣標識特色的情況下，使商標圖樣能

更適應市場推廣商品或服務，參見 2013 年 7 月 18 日「Specsavers International Healthcare 

and Others」，C 252/12，EU：C：2013：497 第 29 段案例判決19。GC 認為在先商標文

字「仙人掌」與圖形「仙人掌」的兩個要素具有相同的語義內容，所以將這些標識

的明確語音(亦即加上文字元素)作比較將是多餘的。 

如果一個商標係由文字與圖形所組成的聯合式商標，當文字語言和圖樣之間存

在語義或義涵上的等價關係時，即使整體商標圖樣其中語言文字部分之元素被忽

                                                      
19 Judgment of 18 July 2013, Specsavers International Healthcare and Others, C-252/12, EU:C:2013:497, 

paragraph 29) 
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略，該商標也可以視為真正的商標使用。CJEU 認為：使用沒有語言文字元素的仙人

掌，視覺構成的圖形標誌等同於在先商標申請註冊商標圖樣，因為兩個標誌表達相

同的語義內容。 
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玖、最新歐洲法院與普通法院商標案件之案例法 

一、C-598/14P  LAGUIOLE 

本案系爭商標權人 Gilbert Szajner 於 2001 年申請系爭 LAGUIOLE 商標註冊於第

8、14、16、18、20、21、28、34 及 38 類。2005 年獲准註冊為歐盟商標。FDL 公司

為刀子及餐刀業者，2005 年 7 月申請系爭商標之註冊無效。主張依法國法，在先企

業名稱權賦予該公司禁止在後商標註冊於該公司營業範圍內之商品，包括所有餐

刀、剪刀、禮物、紀念品、餐具等商品之製造銷售。BOA(歐盟上訴委員會)認依法國

案例法，企業名稱的保護及於公司營業目的涵蓋的所有營業活動。當營業目的不明

確，或營業活動未涵蓋於公司營業目的，其保護至少應及於其實際從事的營業。據

此部分贊成申請人所提無效案，宣告系爭 LAGUIOLE 商標於所指定電信相關服務以

外的商品無效。系爭商標權人不服，提起救濟。GC 判決(Case T-453/11)則持相反看

法，認為系爭商標被取消註冊範圍應僅及於 FDL 公司實際經營範圍內之商品，即：

刀子、餐具商品，部分廢除原決定。EUIPO 不服，向法院提救濟。法院肯認 GC 判

決，衡量會員國成員國法所認可企業名稱的保護，GC 判決應適用會員國法院對於會

員國法律之解釋，其實際上亦正確適用了會員國法。 

關注議題 1：參照最高法院廢除爭議決定的案例法，GC 可重新審查訴願決定的

合法性。「營業名稱受保護僅及於公司實際營業範圍，而非公司章程之規定」，為最

高法院 2012 年 7 月判決所支持。 

依 2868/95 規則之規則 37，無效案申請人必須提供成員國法內容細節。GC 為確

定成員國法內容，應全面審查，且為有效之審查，因此其審查超過所檢送之文件。

此作法維護了與會員國法第 8(4)條規定相一致的 207/2009 規則的實際效力。GC 因此

在做出決定時，應如同會員國法院解釋成員國法般適用該會員國法。此等重新審查

非規則所禁止，根據該規則，GC 應作成決定，找出 BOA 決定應做到而未做到的部
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分，以及規則實施的相關時點。並且應給予當事人機會表達意見。然而，就 GC 關

於會員國法的解釋與適用向 CJEU 提上訴者，CJEU 僅就會員國法律是否遭 GC 扭曲

之請求加以審查。 

關注議題 2：GC 是否有權否決成員國法院對成員國法規定的解釋? 

即使依207/2009規則第8（4）條規定，會員國法的解釋與適用，相當清楚純粹是法律

問題，CJEU仍認其在訴訟上屬實務問題。 

二、C-437/15P  DELUXE 

申請人 Deluxe Entertainment Services Group Inc.於 2012 年 10 月以如下圖樣申請註

冊於第 9, 35, 37, 39 至 42 及第 45 類商品/服務，遭 EUIPO 以其違反商標法第 7(1)(b) and 

(c)條規定，欠缺識別性及傳達消費者相關商品及服務品質資訊核駁其註冊。申請人

不服，提起訴願。 

 

BOA 認為，在歐盟境內英語可被理解的地區，“deluxe”此一文字元素本身是

普通促銷標識，僅由“宣稱優質”所構成，並不能區別申請人與競爭對手之間的商

品及服務。系爭圖樣元素(figurative element)不足以賦予所申請商標識別性。GC 則認

為，鑑於系爭商品和服務在性質、特點、意欲使用以及銷售方式等方面存在差異，

不能視為同質群組(homogenous category)，認為 BOA 沒有說明系爭商品及服務彼此間

有足夠直接且具體之關聯，以構成同質群組。所提到的是「該商品及服務」、「所有

商品及服務」、「系爭商品及服務」等一般詞彙，未具體提及系爭類別任何商品及服

務，或其群組。認為 BOA 漏未就系爭每一商品及服務考量系爭商標圖樣之識別性，

未依 Reg207/2009 第 7（1）（b）條規定所要求，就系爭類別相關商品或服務進行具
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體考量，且未就不可或缺的法律標準敘明理由。僅表示，所有商品及服務無一例外，

都可以成為或提供上好品質。 

本案上訴至 CJEU，CJEU 認為，為了防止商標被不正確註冊，BOA 必須就申請

註冊商標所指定每一商品或服務進行嚴格且全面的審查。然而，如果同一群組的商

品 或 服 務 有 相 同 核 駁 理 由 ， 只 要 該 群 組 商 品 或 服 務 「 足 夠 同 質 (sufficiently 

homogenous)」，BOA 得僅運用一般性理由，於相同核駁理由的所有系爭商品或服務。

系爭商品及服務必須依其共同特性進行一或多群組的歸類，以及就申請註冊商標於

其指定商品或服務是否存在核駁絕對事由進行分析，哪些是相關商品或服務進行歸

類。不能排除申請註冊商標所指定全部商品及服務同時存在核駁絕對事由之關聯特

性。為此，審查該註冊申請案之核駁絕對事由，可將該等商品及服務歸類放在彼此

性質足夠相近的單一群組。 

BOA 指稱本案於所有指定商品及服務皆可表達超優品質，或提供超優品質，因

此存在 207/2009 規則第 7(1)(b)規定核駁絕對事由分析之關聯特性，亦即該商標使用

於其指定所有商品及服務，皆傳達擁有或提供超優品質(superior quality) ，因此全部

商品及服務皆歸屬同質單一群組。由於該共同關聯特性，申請註冊商標於指定商品

及服務構成「宣稱超優品質」。CJEU 指 GC 應審查 BOA 的審查標準(the merits of the 

BOA's considerations)，亦即該商標是否足以被認為是宣稱超優質，而不是指示商品或服

務商業來源之標識，以及是否依照對系爭商標的感知，一致考量系爭商品及服務。然

而，GC 排除任何此等可能，且因此犯了法律上錯誤。包括未考慮系爭商標指定商品及

服務彼此間儘管不同，仍可能存在共同特性，而可以歸類於單一同質群組。以及「deluxe」

此一讚美促銷語詞可適用於系爭商標所有商品及服務。 

關注議題：1.作成決定/判決時說明理由必須，(1)使利害關係人知道作成判斷的

理由(the justification for the measure)，以使其得以維護權利，(2)使法院得以重新審視

決定的合法性(T-304/06, para43].)。2.若 BOA 以理由 X 核駁註冊，依照 BOA 見解適用

於 Y 商品/服務，問題是：是否理解 BOA 所說的，理由 X 與每一商品或服務之間的
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關聯性? 若答案是肯定的，則該決定充分說明了理由的有效性是實質問題，不是形

式問題；若答案是否定的，則該決定未充分說明理由(可能僅及於某些商品服務)。此

外，在個案中是否有必要一致核准商品或服務? 

三、C-56/16P  PORT CHARLOTTO 

關注議題：歐盟原產地保護制度是否澈底享有排他權？ 

本案係關於原產地名稱(Appellations of origin)與商標之間的爭議，系爭「PORT 

CHARLOTT」商標在 2007 年註冊為歐盟商標，主要爭執在於威士忌酒商品。申請人

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP)依 207/2009 規則第 53(1)(C)條及第 8(4)條

規定，引據原產地名稱「Porto」及「Port」，向 EUIPO 提無效申請。其引據條文基礎

為葡萄牙法及 1234/2007 規則第 118m 條，主張「Porto」及「Port」在所有會員國受

保護。本案 BOA 認酒類原產地名稱的保護專屬規範於 1234/2007 規則，成員國法不

能被援引作為無效訴訟的依據，且其保護條件植基於商業上使用於類似商品，或其

使用利用原產地名稱的聲譽，但所提無效申請論據皆與上述條件不相符合，據此駁

回其無效申請。申請人 IVDP 不服，向 GC 提救濟。 

GC (T-659/14)認 1234/2007 規則及 207/2009 規則皆未規定該等規則必定解釋為其

保護業已詳盡，不受其它保護系統補充。無效理由或可基於歐盟法或會員國法所規

範保護之在先權利，不論其為分別或重疊予以保護。1234/2007 規則所賦予原產地名

稱及地理標示之保護，若其為 207/2009 規則定義下的在先權利，得受相關會員國法

補充，給予額外保護。並認 BOA 錯誤解釋了 207/2009 規則第 53(1)(C)條及第 8(4)條

規定，據此廢除上訴委員會決定。EUIPO 不服 GC 所為判決，提起上訴。 

CJEU 認 1234/2007 規則欲向消費者擔保，標示依該規則註冊之地理標示農產品，

由於其來自特定地理區域，具有特定特色，且因此提供了品質保證。若會員國獲准

允許其生產者在其境內使用依 1234/2007 規則註冊之標示或標記其中之一，基於較不

嚴格要求之國家級權利，其風險是無法獲擔保其品質保證。但對於為了可以使用
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1234/2007 規則註冊之地理標示，而努力精進品質的產製者而言，將傷害其權利。因

此，CJEU 認為 1234/2007 規則可提供澈底保護，而已受該規則保護之地理標示可適

用國家級系統保護，排除他人商標註冊。 

CJEU 認 GC 適用法律違誤，誤認為 1234/2007 規則保護地理來源並非澈底窮盡，

可以在特定範圍由其他保護系統予以補充。並認為依 1234/2007 規則賦予保護之來源

標示(designations of origin)及地理標示，無法由相關會員國法所提供之額外保護予以

補充。無效案申請人無法依 207/2009 規則第 53(1)(c)及第 8(4)條規定尋求此等保護。 

 

四、T-20/16  INDEUTSCH 

申請人 M/S. Indeutsch International 於 2010 年 2 月依規則 207/2009 向 EUIPO 申請

註冊如下歐盟商標，同時有如下描述：本件商標由重複的設計所構成。指定使用於

第 26 類之編織針及勾針鉤子商品。同年 8 月獲准註冊。 

 

 

2013 年 1 月 Crafts Americana Group, Inc.依 207/2009 規則第 52(1)(a)條及第 7(1)(a)

及(b)條規定向 EUIPO 提無效申請案。2014 年 5 月申請爭議部門(Cancellation Division)

以系爭商標圖樣清楚、明確、完整、易於理解、持久、客觀，已滿足 207/2009 規則

第 7(1)(a)條之要求，具識別性，並強調系爭商標非立體商標，亦非表示其註冊所指定

商品外觀，駁回其無效申請。申請人不服，提起訴願。BOA 認卷內所附商品照片及

樣品(如下圖)，系爭商標係使用於商品一部分或其整體外觀，其識別性之審查應依適

用於平面或立體形狀商標由商品本身外觀或其一部分所構成之原則加以判斷。並強

調從系爭商標圖樣及其產品圖樣描述清楚可知，系爭商標是由使用於系爭商品外觀

之圖案所構成。申請人註冊及使用的圖案，與可能或實際上製成系爭商品之木紋本
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身外觀相似，因此 BOA 描述系爭商標時，稱其為「使用於系爭商品表面的簡單設計」。 

 

 

BOA進一步提及如下圖照片，認其為勾針商品之彩色裝飾。該申請人所提供證

據顯示勾針商品是由其他業者所生產，綜上據此認系爭有彩色木紋圖案僅是表面彩

色有變化的裝飾圖案，不具識別性。 
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系爭商標裝飾性外觀有使相關消費者視其為商品裝飾，標示使用在商品上僅為

商品上木紋外觀之裝飾變化，非識別商業來源之標識，欠缺規則207/2009第7(1)(b)條

規定所要求之識別性。 

GC認為商標圖樣的功能在於界定其商標權保護範圍。判斷商標是否具識別性係

依其註冊或申請註冊圖樣，不管其如何使用。鑑於這些考慮因素，當申請或註冊商

標由所指定商品2D或3D圖樣所構成，其是否具識別性取決於是否明顯偏離該行業的

標準或習慣，及其是否滿足指示產品來源的基本功能。當商標圖樣由其指定商品形

狀的一部分所構成，因為相關公眾將立即且無須進一步思考，將其視為係表示系爭

商品的細部或某一面。此時決定性因素不是將系爭商標分類為圖形商標，或分類為

3D商標或其他，而是事實上它是不可分割的指定商品的外觀。法院認為，誠如爭議

部門所指，系爭商標不能有效維持，因為消費者將立即視其為系爭商品細部或其一

部，或甚至視其為由申請人所生產織針或勾針商品形狀所構成。 

如下圖系爭商品樣品，由於圖案是彩色且不規則分佈，每一面圖形著色不均勻，

顏色與顏色之間線條不清晰等，呈現之圖樣多變且不一致。反觀系爭註冊圖樣，則

是抽象幾何圖形由二平行線包圍V圖形重複設計之圖案所構成，全部是黑色及白色。 
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GC持與BOA相反看法，認為BOA以申請人商品表面上多彩的人字形圖案為事

實，審查商品外觀顯著特徵，取代審查系爭註冊商標，不構成確認該商標基本特徵

過程的一部分，反而是顯著改變這些特徵。此一決定性改變將圖樣為抽象形狀的註

冊商標，係保護該抽象形狀圖樣，轉換成係保護圖樣由指定商品特定形狀所構成的

商標的效果。這是BOA證明申請人商品表面上的圖案缺乏顯著特徵，所依循的判斷

結果。 

GC認為，以商標多變的特徵審查系爭商標識別性，違反了207/2009規則第7（1）

（b）條規定。如申請人所言，BOA審查系爭商標識別性，以系申請人生產的編織針

及勾針表面上的圖形為基礎，違反了該條款，其無效爭議案之決定應予廢止。 
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拾、海關程序-貨物轉運 

歐盟商標法所稱「轉運」是指商標法第 9(4)條規定，貨物自第三國運送進入歐

盟，未卸貨投放到該地流通。典型例：馬爾他，貨物自中國(第三國)運送，依海關暫

不放行程序(suspensive customs procedure) 置放在馬爾他自由區(馬爾他自由港)；前往

阿爾及利亞或摩洛哥或利比亞。 

一、馬爾他情形 

馬爾他是目前最小的會員國，但根據其每年銷毀的仿冒品數量，成為歐盟最重

要的國家之一。主要原因是馬爾他 2004 年 5 月 1 日加入成為會員國以來，貨品在轉

運中不斷扣押仿冒品，以及特別法(CHAP. 414–THEINTELLECTUAL PROPERTY 

(CROSSBORDER) MEASURES ACT)(2000 年 2 月 29 日生效)，制定了小部分國際法，

亦即，TRIPS 協定第 51 條註腳 13，TRIPS 會員國得制定關於海關中止放行轉運中仿

冒品之立法。 

馬爾他法律提供以下規定，...發現置放於自由區或倉庫的貨品侵害智慧財產權，

應予禁止 (ART. 4. CAP. 414 LAWS OF MALTA) 。貨物侵害智慧財產權被定義為仿冒

品，亦即：貨物包括其外包裝，未經授權標示相同於有效註冊商標的商標於同類型

商品，或基本上無法區分此等商標，則依馬爾他法，其侵害商標權人商標。任何商

標符號(LOGO，標籤，貼紙，手冊，說明書，使用說明書或保證文件)，不論其是否

單獨出現，均與第 1 款規定所提到的商品相同。外包裝標示仿冒品商標，其外包裝

與第 1 款規定所提到的商品相同 [art. 2.(1)(a) Cap. 414 Laws of Malta] 。 

有趣的是這個法律不是馬爾他商標法的一部分，是一小部分有目的性的特別立

法。用國會議員的話說，世界衛生組織在 1999/2000 年推行了這項法案。這個法不會

受其他法拘束，但單獨存在。 

透過在美國之前就有的立法方案，馬爾他已提供國際保證，在馬爾他以外的仿
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冒品，不會在馬爾他找到避難所，即使是裝仿冒品的容器，準備運至第三國而進入

馬爾他自由港，亦拒絕放行。綜觀而言，可說馬爾他對於此類型商品完全封鎖。自

2000 年 2 月 29 日起，即馬爾他加入歐盟之前，賦予商標權人有權主張扣押轉運中貼

有相同或(接近相同)於馬爾他註冊商標之商標的仿品一事變得可能。 

自馬爾他 2004 年 5 月 1 日加入歐盟，此一執法擴及於歐盟商標之執行，最終獲

致極佳效益：自 2007 年起，根據攔截仿冒品總數，馬爾他已經因為攔截仿冒品總數

（轉運和非轉運），在歐盟主要國家中扮演重要角色。 

 

二、歐盟層級 

所謂的 C-446/09 及 C-495/09 (NOKIA AND PHILIPS)20 聯合案引導 CJEU 2011 年

12 月 1 日初步規則，暴露泛歐盟層級在此議題缺乏聯合立法。這個立法改革最終以

12 月 23 - 24 日（歐盟指令 2015/2436）及 2015 年 12 月 24 日（歐盟法規 2015/2424）

的立法文本為契機。 

就歐盟商標而言，歐盟商標法自 2016 年 3 月 23 日起實施，該法第 9(4)條規定如

                                                      
20 共同商業政策-打擊假冒和盜版物品進入歐盟 -（EC）No 3295/94 和 No 1383/2003 法規-海關倉儲和

非成員國貨物的外部轉運，構成貨物的仿造或複製 受歐盟保護的知識產權-成員國當局的行動-條

件。 
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下： 

在未侵害歐盟商標申請日或優先權日之前已取得的權利情況下，歐盟商標所有

人也有權阻止所有第三人，在商業交易過程中將貨物帶入歐盟，不予放行該地自由

流通。該等貨品包括外包裝在內，來自第三國且在未經授權情況下，標示與歐盟註

冊商標相同的商標於其指定商品，或其主要部分與該商標無法區別。但歐盟商標所

有人根據第一項應享有的權利，如果在判定歐盟商標是否被侵權的訴訟中，根據歐

盟第 608/2013 號規則，由聲明人或貨品持有人提供證據，則歐盟商標所有人無權禁

止將貨物投放到最終目的國市場。 

就會員國商標而言，類似性質立法被要求在 2019 年 1 月 15 日之前頒布(根據歐

盟指令 2015/2436 第 10(4)條規定)。但目前為止，除了馬爾他自 2016 年 3 月 23 日起，

至少 70 個判決在仿品轉運議題上有利於權利人。其餘會員國法院少有關於歐盟商標

法第 9(4)條的判決。簡言之，成千上萬仿品從衣服到鞋子、帽子頭飾、家用清潔品、

護膚品、菸品等等，於 2017 年在馬爾他被銷毀，馬爾他經驗已大大給權利人好處，

並相應的對消費者有利。 

按：歐盟海關可在其控制下扣留疑似侵害智慧財產權貨品，海關當局的干預通

常發生於權利人事先的要求，儘管沒有事先請求，為了讓權利人有機會提出請求，

海關也可能扣留這些貨品。當申請人要求海關就疑似侵害智慧財產權貨品採取行動

時，海關會在特定一段時間就該申請採取行動，但不能超過一年時間。 
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拾壹、脫歐 

一、脫歐智慧財產權意見書 

英國脫歐影響層面廣，脫歐，等同於依歐盟協定第 50 條規定，於 2017 年 3 月

29 日提出撤回通知。根據統計，有 51.89%英國投票者(37.44%人口比例)投票贊成脫

歐。為此，除非歐盟委會與英國協定延期，歐盟協定應停止適用於英國，不論是委

員會通過英國與歐盟協商脫歐協定生效之日起，或者可能是英國脫歐通知歐盟委員

會 2 年後。惟脫歐，表示歐盟商標在歐盟受保護的國際商標註冊、已註冊及未註冊

之歐盟設計在英國將不再有效。英國法必須賦予權利人在英國相對等權利，亦即協

商脫離即涉及 2019 後長達多年的階段性轉換計畫...但歐盟商標法轉換何去何從? 如

何在英國賦予權利人相對等權利?顯示英國脫歐著實是多層面待處理之龐雜問題。無

可避免須由英國及歐盟協商解決。 

英國脫歐將對英國和歐盟 27 國在英國的智慧財產權保護方面帶來衝擊與不確

定性，影響商品在英國及歐盟 27 國之間繼續流通。歐盟委員會於 2017 年 9 月 6 日

就歐盟在脫歐談判中智慧財產權方面的立場和原則，發布英國脫歐智慧財產權意見

書(TF 50 position paper to EU27 (September 6, 2017)，於該意見書表示，脫歐協商應該確

保： 

（一）脫歐之日前，英國和歐盟 27 國智慧財產權持有人權利應當在英國繼續享

有相關保護；並自動認可，包括：更新日期的決定；尊重優先權及在先權利；真實

使用及聲譽規則具體情況的適用；歐盟商標權人無須費用；行政上負擔維持在最小； 

（二）與智慧財產權申請相關的程序性權利（如優先權）將被保留，亦即，關

於脫歐案提出後之待審申請案，申請人應被賦予保有與在英國所提案件相當之任何

優先權日利益，但應當在脫歐後向英國提交相同的申請；  

（三）英國脫歐之日前申請的補充保護證明書(Applications for suppl. protection 
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certificates)或者保護期延長的權利將被保留； 

（四）繼續享有資料庫的法律保護，即英國脫歐前在英國和歐盟 27 國享有的資

料庫保護權將被繼續保留； 

（五）智慧財產權權利耗盡將不會因英國脫歐而受到影響。即脫歐案提出後，

仍保有在歐盟及在英國之權利耗盡。 

英國脫歐因應方案力求其間中斷最小、成本最小化，以及保留權利。依前揭脫

歐智慧財產權意見書所載，一般原則有五： 

（一）歐盟統一智慧財產權 

任何在脫歐之日前獲得權利的歐盟統一智慧財產權持有人，英國脫歐後，將繼

續在英國領土內享有權利。該原則表明，英國脫歐後，有必要建立國內法律體系以

繼續保護智慧財產權。該保護方式應與歐盟法律相一致。該原則的特別實行條件是：

歐盟統一智慧財產權自動轉化為英國認同的智慧財產權。該原則的實施不應損害統

一智慧財產權權利人的經濟財產，相關行政負擔應該降到最低。 

（二）歐盟統一智慧財產權申請 

智慧財產權申請在聯盟內具有統一性，根據歐盟法律，具備條件的申請已經被

遞交相關機構，英國脫歐後申請的行政程序將繼續進行。申請人在英國提交了相同

申請後，未決申請優先權將被保留。 

（三）補充保護證書及證書延長的申請 

脫歐前權利人在歐盟所申請的補充保護證書及保護期延長，脫歐後在英國可繼

續生效，且授權程序繼續進行。任何在保護期內的受批准或延長的證書都享有與英

國脫歐前的同等權利。 

（四）資料庫的法律保護 

英國脫歐前受歐盟成員國保護的資料庫開發者或權利人，英國脫歐後在英國和

歐盟 27 國應繼續享有資料庫的智慧財產權保護權。基於此，《資料庫指令》（Database 

Directive）第 11 條（1）和（2）款應在歐盟 27 國對英國國民及公司豁免，相反，英
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國不應撤銷歐盟 27 國國民和公司的資料庫保護。 

（五）權利耗盡 

英國脫歐前歐盟智慧財產權權利耗盡，英國脫歐後在歐盟 27 國和英國領土內仍

然處於權利耗盡狀態。歐盟法律規定了智慧財產權權利耗盡的條件21。 

二、因應方案 

因應脫歐所帶來實務影響，各代理機構及實務從業者無不積極思考因應方案，

以「CITMA」代理人機構為例，發展「UK plus」、「The Jersey model」、「The Tuvalu 

model」、「Veto model」、「The Republic of Ireland model」、「The Montenegro model」、

「Conversion」等 7 個方案模式。 

以 Montenegro Scenario 為例，此模式為：尚有效存在的歐盟商標註冊案，如同在

英國的商標註冊案，在英國自動生效，亦即：相同保護範圍、相同註冊日、相同的

優先權及在先權利。 

以 Tuvalu Scenario 為例：與 Montenegro Scenario 相同，尚有效存在的歐盟商標註

冊案，如同在英國的商標註冊案，在英國自動生效。但僅及於權利人做出積極決定

延伸其商標註冊至英國，可能透過一定期限內提交表格，至於是否同時繳交費用，

尚未可知。 

(一) 意圖使用 

關於意圖使用，與英國申請案(加在英國指定國際註冊)相反，歐盟商標不要求善

意使用商標。將歐盟商標註冊到英國註冊，沒有意圖使用的條款將破壞英國的註冊

狀態。 

1.依 Montenegro 模式：1.所有新產生的英國子註冊應推定有意圖使用；2.此類註

冊的所有人將被要求在延展註冊時，或延展註冊前，或在執行權利、修改註冊或其

他與英國智慧財產局有互動時，確認使用或意圖使用。意圖使用的推定可在廢止程

                                                      
21 本局翻譯 2017 年 9 月歐盟委員會意見書 
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序中被挑戰。 

2.依 Tuvalu 模式：選擇加入英國註冊的表格/系統應包括實際使用/意圖使用聲

明。 

(二)未使用之廢止 

Montenegro 及 Tuvalu 二方案皆提及歐盟商標註冊案在英國註冊生效之註冊後未

使用廢止議題，提廢止及真實使用之要件。所有在英國註冊的子註冊案，將在其歐

盟母註冊案註冊後 5 年成為未使用廢止案標的。若權利人被要求證明在脫歐之前有

使用商標，在歐盟任何地方有使用該商標，其使用證明可被接受。脫歐之後則只有

在英國使用的證據才是有效證明。 

(三) 在先權 

尚有效存在的歐盟商標註冊案，擁有英國在先權。其英國早先註冊商標已失效。

如果沒有具體的規定，這些早期的權利就會喪失。依 Montenegro & Tuvalu 模式：所

有失效的英國商標註冊案，其有效在先權聲明應予恢復（沒有回溯更新費用）。這將

產生 2 個或更多的英國商標註冊，英國子註冊案以及復活的英國國家註冊案。或者，

該子商標註冊案在不同商品或服務接受不同優先權日。 

(四) 待審中申請案 

提供待審之歐盟申請案是必要的。依 Montenegro & Tuvalu 模式，脫歐之前提出

的所有歐盟申請案由歐盟審查，核准後包括異議依照所選方案轉至英國。並沒有脫

歐後之歐盟申請案被轉至英國註冊，好處是可免英國積壓案件。 
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拾貳、心得與建議 

一、心得 

(一)本次修法改革針對申請程序部分有多項變動，其中關於期限的改變，有主

張優先權提交時間、異議期間、提交證據期限、以及延展期限、爭議裁決

期限等。此外，不再受理以類別標題等廣泛名稱作為指定商品/服務名稱。

商標各程序申請規費亦有所調整，其中申請註冊規費由原 3 個類別內單一

收費方式，改為依據跨類類別數計算。而在商標圖樣部分則有取消圖文表

示要求，除維持原本即有之概念「你所看到的圖樣，就是你申請的圖樣」

外，並保留「其他」為未來新科技型態商標作準備。  

(二)關於新增訂證明標章部分，雖為本次法制改革新增訂條文重點之一，對歐

盟及其會員國而言，或許是新的制度，但對我國商標法制而言，反而是熟

悉而不陌生，除了其證明標章不得證明產地之規定外，歐盟商標法其餘條

文規定內容與我國相關規定沒有太大差異，因此報告內容著墨不多。至於

其拒絕註冊相對事由新增訂保護原產地名稱及地理標示則頗值關注，因此

較為詳盡介紹其法條及實務案例。關於原產地名稱及地理標示保護同時訂

於絕對及相對不得註冊事由，渠等受保護標的於歐盟經濟、社會及法律之

重要性可見一斑。又該等條文保護原產地名稱及地理標示，圖樣部分構成

要件該當與否之判斷，以其屬性不使用「標識近似」、「商品/服務類似」、或

「混淆誤認之虞」等詞，歐盟各相關規則使用的文字為「直接或間接使用」、

「模仿」、「引起」、「相似產品」等。亦應頗值我們在法條規定及相關審查

準則上再次思考。 

(三)歐盟商標法新增訂之多媒體商標，於我國實務已有核准案例，例如：註冊

第 01778952 號「Hisamitsu (Motion & Sound Trademark)」於第 003、005、010
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類商品。 

(四)貨品轉口規定加強保護商標權，新修訂歐盟商標法第 9 條規定，商標權人無

需證明轉口貨品將投放到歐盟市場，只要滿足以下三個條件，即可認定其

侵權：1.該貨品標示與歐盟註冊商標相似或易混淆的商標；2.該貨品在商業

交易過程中；3.該貨品在歐盟沒有獲得自由流通資格。但貨品所有人若認為

遭扣押貨品不構成侵權，則應就其主張其未侵權負舉證責任。若貨品所有

人能證明扣押商品商標在目的地不存在侵權，則扣押貨品應予釋放。過程

中造成的損失，由商標權人負擔。此一規定為現行商標法所無，或可思考

作為未來修法時，與邊境管制等相關法規一併研議參考。其餘侵權規定的

變動，則包括以他人商標作為企業名稱使用、確認商標預備侵權行為、搶

註行為的直接認定等。 

二、建議 

(一)本次研習活動課程安排密集，課程內容涉略層面廣，包括歐盟商標法、歐盟

商標施行細則、授權規則等各相關法規修訂內容之介紹。還包括歐盟法院、

GC 所為判決研析，上訴委員會決定、EUIPO 決定等實務案例探討，收穫頗

豐。本次研討會主辦單位雖非 EUIPO 本身，惟其委由或與民間合作，邀集

法院代表及各國或地區實務專家出席參與課程，並提供簡報講授分享，或

可作為我們未來新修訂法規時，舉辦研討會模式之參考。另外，歐盟針對

本次修法改革，除舉辦系列相關研討會之外，亦開辦線上課程，供未及前

往參與者透過線上機制研習相關課程，除建議同仁可依個別需要前往該局

網站搜尋相關課程充實所學。又此網路課程或可作為未來相關實務宣導

時，安排課程之參考。 

(二)該研討會參加人員大多數為商標代理人，來自西班牙、德國、荷蘭、比利時、

芬蘭、奧地利、義大利、捷克、拉脫維亞、瑞士、馬爾他、英國等，由於
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研討會時間短暫，僅為期 2 日，且因地緣關係，多數與會人為來自 EUIPO

成員國為主。由於 EUIPO 地理位置較為遙遠，為避免舟車勞頓，建議未來

可聚焦於參加為期較長之研討會，至少為期一星期，俾利調整時差之餘能

更有效率地學習。 

(三)由於從確定出席會議至研討會日期僅短短約 1 個月時間，本案經費涉及計畫

變更，依據「經濟部及所屬機關（基金）因公出國案件標準作業程序」，必

須以簽表合一陳報經濟部變更計畫經費及出國人數，於經濟部核准後，始

得辦理後續相關事宜。在接近年底審查業務極度繁忙的情形下，出國人員

還必須自行上簽、報部變更，始得行前準備、相關資料研讀及交通、住宿

預定等各方面深感倉促。同時因研討會地點位於 EUIPO(西班牙阿利坎特)，

並非國際大城市，由於時間緊迫，當時所剩機位有限，班機安排不易，在

轉機方面，旅行社安排費用較低之廉價航空，於西班牙當地航空公司櫃檯

check in 時，為了解釋我國為「免申根簽證國家」
22
耗費一番功夫，登機時再

度因為簽證問題遇到相同困擾。或許廉價航空的服務人員對於我國屬免申

根簽證國家並不是很清楚，亦或對我國國名不熟悉，把「TAIWAN」與

「THAILAND」混淆了。此外，飛航途中廉價航空機上服務也是相當有限，

使得本次出差過程增添些許克難經驗。希望今後參加的同仁能有更充裕的

時間準備，俾利獲得更好的學習效果。 

                                                      
 22 自 2011 年 1 月 11 日起，載有身分證字號之台灣護照持有者,如欲前往歐洲至一或多個申根協議簽

署國觀光、訪親或洽商，如時間少於 90 天，不需申請簽證。免簽適用於：申根國家：德國、奧

地利、比利時、丹麥、西班牙、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、 冰島（非歐盟成員）、

義大利、拉脫維亞、 列之敦士登（非歐盟成員）、立陶宛、盧森堡、馬爾他、 挪威（非歐盟成

員）、荷蘭、波蘭、葡萄牙、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典、瑞士（非歐盟成員），因此

國籍為 TAIWAN 者不需辦理申根短期停留簽證。 
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