
智慧財產及商業法院行政判決  

112年度行商訴字第37號

民國113年2月22日辯論終結

原      告  聚暘新媒體國際股份有限公司

代  表  人  袁龍恩           

訴訟代理人  石繼志律師

            江采綸律師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威           

訴訟代理人  張雅婷

參  加  人  陳加晉                                   

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月

12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依

職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、爭訟概要：

　　參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於

被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片

發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表

演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；

配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣

告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服

務申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如

附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違

商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以1

11年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異

議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟

部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下
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稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結

果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加

本件訴訟（卷一第571至572頁）。 

貳、原告主張及聲明：　

一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原

告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之

「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3

至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財

產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊

前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111

年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先

申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12

款規定之適用。

二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特

王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖

文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波

特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。

原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Po

tter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解

洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波

特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三

影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，

且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行

銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以

「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於

同一或類似服務之情形。

三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予

撤銷之處分。　　

參、被告答辯及聲明：　　

一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部

以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特
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王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人

沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答

證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，

已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答

證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為

商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片

製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生

密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具

行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後

之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用

「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於

甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭

經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之

「波特王」名稱申請註冊商標。

二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別

名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網

站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本

身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並

在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既

存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評

價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成

果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出

系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原

則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競

爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加

人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所

生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否

有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。　　　　　

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：　　
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一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由

原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加

人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波

特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人

人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」

之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解

釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相

關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特

王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特

王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存

續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標

之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以

不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條

第1項第12款規定之適用。

二、聲明：駁回原告之訴。　　　　

伍、爭點（卷二第41頁）：　　

　　系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註

冊之情形？

陸、本院判斷：　　

一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似

於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因

與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他

人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意

旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦

寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人

有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿

襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之

事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契

約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據

論理法則及經驗法則加以判斷。
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二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。

依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12

月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，

於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自

100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTu

be頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特

王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他

演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將

影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供

之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，

以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀

之演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約

定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第

53頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為

其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形

象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」

別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表

演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申

請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之

情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規

定範疇，自無該款規定之適用。

三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條

第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名

（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均

歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作

所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧

財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合

約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀

合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁

豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；

傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等
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情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，

並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之

判斷，應無必要，附此敘明。

柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規

定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無

不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果

無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之

智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規

定，判決如主文。　　　　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

　　                      智慧財產第一庭

　　                        審判長法  官　蔡惠如

　　                              法  官　吳俊龍

　　                              法  官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表

明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內

向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提

起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按

他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，

逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟

法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不

委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。　　

得不委任律師為訴訟

代理人之情形

所  需  要  件

㈠符合右列情形之一

者，得不委任律師

1.上訴人或其代表人、管理人、法定代

  理人具備法官、檢察官、律師資格或
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中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩

　　　　　　　　　　　

為訴訟代理人　   為教育部審定合格之大學或獨立學院

  公法學教授、副教授者。

2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、

  管理人、法定代理人具備會計師資格

  者。

3.專利行政事件，上訴人或其代表人、

管理人、法定代理人具備專利師資格

或依法得為專利代理人者。

㈡非律師具有右列情

形之一，經最高行

政 法 院 認 為 適 當

者，亦得為上訴審

訴訟代理人

1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二

親等內之姻親具備律師資格者。

2.稅務行政事件，具備會計師資格者。

3.專利行政事件，具備專利師資格或依

法得為專利代理人者。

4.上訴人為公法人、中央或地方機關、

公法上之非法人團體時，其所屬專任

人員辦理法制、法務、訴願業務或與

訴訟事件相關業務者。

是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人

應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書

影本及委任書。
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  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.wordbar { 
	background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}

.resizableS { 
	width: 95%; 
	height: 10px; 
	position:absolute; 
	left : 0; 
	bottom: 0; 
	cursor: s-resize; 
}

.resizableE { 
	width: 10px; 
	height: 95%; 
	position:absolute; 
	right : 0; 
	top: 0; 
	cursor: e-resize; 
}

.hyperlinkText {
	color 			: blue ; 
	text-decoration : underline ;

}


智慧財產及商業法院行政判決  
112年度行商訴字第37號
民國113年2月22日辯論終結
原      告  聚暘新媒體國際股份有限公司
代  表  人  袁龍恩            
訴訟代理人  石繼志律師
            江采綸律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威            
訴訟代理人  張雅婷
參  加  人  陳加晉                                    
上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：
　　主  文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、爭訟概要：
　　參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（卷一第571至572頁）。 
貳、原告主張及聲明：　
一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Potter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於同一或類似服務之情形。
三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。　　
參、被告答辯及聲明：　　
一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「波特王」名稱申請註冊商標。
二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。　　　　　
三、聲明：駁回原告之訴。
肆、參加人陳述及聲明：　　
一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、聲明：駁回原告之訴。　　　　
伍、爭點（卷二第41頁）：　　
　　系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？
陸、本院判斷：　　
一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第53頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範疇，自無該款規定之適用。
三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之判斷，應無必要，附此敘明。
柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　　　　　　
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日
　　                      智慧財產第一庭
　　                        審判長法  官　蔡惠如
　　                              法  官　吳俊龍
　　                              法  官　陳端宜
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。　　
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代
  理人具備法官、檢察官、律師資格或
  為教育部審定合格之大學或獨立學院
  公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、
  管理人、法定代理人具備會計師資格
  者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日
　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩


　　　　　　　　　　　

智慧財產及商業法院行政判決  

112年度行商訴字第37號

民國113年2月22日辯論終結

原      告  聚暘新媒體國際股份有限公司

代  表  人  袁龍恩            

訴訟代理人  石繼志律師

            江采綸律師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威            

訴訟代理人  張雅婷

參  加  人  陳加晉                                    

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月

12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依

職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、爭訟概要：

　　參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於

    被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片

    發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演

    ；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配

    字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告

    片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務

    申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附

    圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商

    標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111

    年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議

    不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部

    於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下稱

    訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果

    將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本

    件訴訟（卷一第571至572頁）。 

貳、原告主張及聲明：　

一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原

    告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「

    波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至

    甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產

    權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前

    已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2

    月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請

    註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規

    定之適用。

二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王

    」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文

    ，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特

    王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。原

    告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Pott

    er King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解洗

    腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波特

    王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三影

    片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，且

    有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行銷

    目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以「

    波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於同

    一或類似服務之情形。

三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予

    撤銷之處分。　　

參、被告答辯及聲明：　　

一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部

    以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特

    王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人

    沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答

    證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，

    已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答

    證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為

    商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片

    製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生

    密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具

    行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後

    之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用

    「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於

    甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭

    經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「

    波特王」名稱申請註冊商標。

二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」

    ，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提

    供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產

    生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合

    約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之

    「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參

    加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故

    參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商

    標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情

    ，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為

    意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂

    之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相

    關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商

    標法第30條第1項第12款規定無涉。　　　　　

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：　　

一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由

    原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加

    人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波

    特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人

    人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」

    之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解

    釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相

    關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特王

    」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特王

    」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存續

    期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標之

    註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以不

    正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條第

    1項第12款規定之適用。

二、聲明：駁回原告之訴。　　　　

伍、爭點（卷二第41頁）：　　

　　系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註

    冊之情形？

陸、本院判斷：　　

一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似

    於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因

    與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他

    人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意

    旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦

    寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人

    有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿

    襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之

    事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約

    、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論

    理法則及經驗法則加以判斷。

二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。

    依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12

    月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，

    於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自

    100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTu

    be頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王

    -Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演

    奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影

    片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之

    甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以

    「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之

    演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約定

    「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第53

    頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其

    別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，

    提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名

    與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服

    務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系

    爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形

    ，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範

    疇，自無該款規定之適用。

三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條

    第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名

    （藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均

    歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作

    所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧

    財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合

    約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀

    合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁

    豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；

    傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等

    情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，

    並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之

    判斷，應無必要，附此敘明。

柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規

    定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無

    不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果

    無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之

    智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規

    定，判決如主文。　　　　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

　　                      智慧財產第一庭

　　                        審判長法  官　蔡惠如

　　                              法  官　吳俊龍

　　                              法  官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表

    明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內

    向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提

    起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按

    他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，

    逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟

    法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不

    委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。　　

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代   理人具備法官、檢察官、律師資格或   為教育部審定合格之大學或獨立學院   公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、   管理人、法定代理人具備會計師資格   者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  

中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日

　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩



　　　　　　　　　　　




智慧財產及商業法院行政判決  
112年度行商訴字第37號
民國113年2月22日辯論終結
原      告  聚暘新媒體國際股份有限公司
代  表  人  袁龍恩            
訴訟代理人  石繼志律師
            江采綸律師
被      告  經濟部智慧財產局
代  表  人  廖承威            
訴訟代理人  張雅婷
參  加  人  陳加晉                                    
上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：
　　主  文
一、原告之訴駁回。
二、訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
壹、爭訟概要：
　　參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（卷一第571至572頁）。 
貳、原告主張及聲明：　
一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Potter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於同一或類似服務之情形。
三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。　　
參、被告答辯及聲明：　　
一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「波特王」名稱申請註冊商標。
二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。　　　　　
三、聲明：駁回原告之訴。
肆、參加人陳述及聲明：　　
一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。
二、聲明：駁回原告之訴。　　　　
伍、爭點（卷二第41頁）：　　
　　系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？
陸、本院判斷：　　
一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。
二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第53頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範疇，自無該款規定之適用。
三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之判斷，應無必要，附此敘明。
柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。
捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。
玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　　　　　　
中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日
　　                      智慧財產第一庭
　　                        審判長法  官　蔡惠如
　　                              法  官　吳俊龍
　　                              法  官　陳端宜
以上正本係照原本作成。
一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。
三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。　　
		得不委任律師為訴訟代理人之情形

		所  需  要  件



		㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　

		1.上訴人或其代表人、管理人、法定代
  理人具備法官、檢察官、律師資格或
  為教育部審定合格之大學或獨立學院
  公法學教授、副教授者。
2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、
  管理人、法定代理人具備會計師資格
  者。
3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。



		㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人

		1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。
2.稅務行政事件，具備會計師資格者。
3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。



		是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。

		








中　　華　　民　　國　　113 　年　　2 　　月　　29　　日
　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩


　　　　　　　　　　　

智慧財產及商業法院行政判決  

112年度行商訴字第37號

民國113年2月22日辯論終結

原      告  聚暘新媒體國際股份有限公司

代  表  人  袁龍恩            

訴訟代理人  石繼志律師

            江采綸律師

被      告  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威            

訴訟代理人  張雅婷

參  加  人  陳加晉                                    

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國112年4月12日經訴字第11217301000號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權裁定參加人參加訴訟，判決如下：

　　主  文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

壹、爭訟概要：

　　參加人於民國111年2月21日以「波特王」商標，指定使用於被告所公告商品及服務分類第41類之「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影」服務申請註冊。被告審准列為註冊第02251326號商標（圖樣如附圖所示，下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定提起異議。案經被告審查以111年12月30日中台異字第G01110494號商標異議審定書為異議不成立之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於112年4月12日以經訴字第11217301000號決定駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，本院認本件判決結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人參加本件訴訟（卷一第571至572頁）。 

貳、原告主張及聲明：　

一、參加人申請系爭商標指定使用於前述服務，相同或類似於原告為參加人提供參與演藝服務有關的經紀服務而先使用之「波特王」商標。參加人因與原告間具有契約關係（甲證3至甲證6），知悉「波特王」之專有使用權及其相關智慧財產權（包括商標權）屬於原告，且為原告於參加人申請註冊前已先使用，參加人知悉原告商標存在，意圖仿襲，在111年2月21日雙方合約關係存續中，未經原告同意而私下搶先申請註冊「波特王」為商標，應有商標法第30條第1項第12款規定之適用。

二、參加人提出之模特兒活動照片及吉他影片，僅係以「波特王」表示自己之別名，在網路上紀錄個人生活點滴之影音圖文，至多與商標法第36條第1項第1款情形相同，並非作為波特王的商標識別標識，不符合商標法第5條商標使用定義。原告與參加人簽約前之105年10、11月間YouTube「波特王Potter King」頻道發表之標題為「還在PPAP教你們怎麼破解洗腦歌曲」、「波特王-記得跟比你高的人當朋友」、「波特王教你如何分辨詐騙集團電話」等三部影片（下稱系爭三影片）皆係由原告為經營「波特王」成為網紅而企劃拍攝，且有支薪予參加人，並非其個人發表之影片，係屬原告為行銷目的所為之商標使用。原告在系爭商標申請註冊前即有以「波特王」為商標發表數百則影片及圖文，自屬有先使用於同一或類似服務之情形。

三、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應作成系爭商標應予撤銷之處分。　　

參、被告答辯及聲明：　　

一、依原告甲證3至6合約書及甲證8「波特王」YouTube頻道多部以「波特王」為名之影片截圖等事證綜合判斷，可證「波特王」係參加人使用之別名，且在雙方經紀合約期間，參加人沿用「波特王」為名從事演藝工作。據參加人提出之異議答證2至4，可知參加人早在105年與原告簽訂經紀合約之前，已有持續使用「波特王」於前開社群網站之事實，依異議答證3所示參加人於100年1月8日主觀上即有以「波特王」作為商標，並以網路作為媒介向市場宣傳其提供影片發行、影片製作、藝人表演等服務，使商標之使用與其提供之服務發生密切關聯，縱可能為無具營利性質的交易行為，仍應認定具行銷目的，而有使用「波特王」為商標之事實。原告於其後之105年12月2日始與參加人簽訂經紀合約，並由參加人沿用「波特王」為其提供演藝服務，「波特王」自非原告所稱於甲證6合約期間經原告所「規劃設計生產製造」者，且前揭經紀合約內容亦未禁止參加人於合約期間以其原先創用之「波特王」名稱申請註冊商標。

二、參加人在與原告簽約之前，「波特王」即為其個人「別名」，無論係使用於表彰自己的人格或形象，或表彰其在網站提供自己的創作、表演或剪輯的影片服務，早與參加人本身產生緊密、不可分的結合。縱嗣後雙方簽訂經紀合約，並在合約期間，參加人從事演藝或商業活動時，延續使用其既存之「波特王」別名作為其藝名，依一般事理判斷，難以評價參加人意在竊取或仿襲原告之精神創作或既有的商業成果，故參加人延續其原先創用之「波特王」作為商標而提出系爭商標之申請，應有正當合法權源，尚無悖於誠實信用原則之情，自難認參加人係因知悉他人商標存在，而以不正競爭行為意圖仿襲而申請系爭商標之註冊。至原告所舉與參加人簽訂之甲證3至6合約內容之主張，係雙方基於經紀合約所生之相關權益歸屬爭議，此一爭議尚與系爭商標之註冊是否有違商標法第30條第1項第12款規定無涉。　　　　　

三、聲明：駁回原告之訴。

肆、參加人陳述及聲明：　　

一、依甲證6第2條第4點約定文義，可知限於因該委任合約而由原告規劃設計生產製造之姓名相關權利始歸屬於原告，參加人早在與原告簽立相關藝人經紀委任契約前，即已創設「波特王」作為別名，並用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象、提供創作、表演等影片服務用途，「波特王」之名稱顯非原告「規劃設計生產製造」，依前述合約反面解釋，自非歸屬於原告。參加人於105年12月2日與原告簽立相關合約前，已使用「波特王」別名，主觀上已有以「波特王」為名向市場宣傳服務之商標使用行為。參加人為「波特王」相關權利之所有人，與原告間契約又未約定雙方合約存續期間不得自行以「波特王」申請註冊商標，申請系爭商標之註冊自屬有正當合法權源，並無因知悉他人商標存在而以不正競爭行為意圖仿襲商標而搶註情事，自無商標法第30條第1項第12款規定之適用。

二、聲明：駁回原告之訴。　　　　

伍、爭點（卷二第41頁）：　　

　　系爭商標是否有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形？

陸、本院判斷：　　

一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。⒉至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。

二、系爭商標圖樣係由未經設計之中文「波特王」三字所組成。依參加人提出之異議答證2至4及戊證1資料，可知在105年12月2日與原告簽立甲證3及後續甲證4至甲證6經紀合約之前，於98年間參加人即以「波特王」為名設立個人臉書頁面，自100年1月8日起使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題之影片，如「波特王-Test.ESP Ltd M-200FM」等，並陸續於該頻道發布吉他演奏、參與樂團表演、與同學互動之Vlog等公開影片，並將影片上傳其個人使用之臉書「波特王」頁面，而於原告提供之甲證8資料中，亦見參加人於104年6月13日之臉書貼文，以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀之演藝工作照片（卷一第103頁），再佐以甲證3第5.6條約定「乙方不得擅自更改或放棄沿用的姓名或藝名」（卷一第53頁），堪認參加人早在與原告簽約前，即以「波特王」為其別名，用於公開網路社群、影音平台表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務用途，嗣以自己「波特王」別名與原告簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，則參加人以自己別名「波特王」之前述使用淵源申請系爭商標註冊，尚難認屬「非出於自創加以仿襲註冊」之情形，依前述說明，應非商標法第30條第1項第12款本文規定範疇，自無該款規定之適用。

三、原告以甲證3第2.3條及第3.4條、甲證5第3條及甲證6第2條第4點等約定，主張雙方就「波特王 Potter King」之姓名（藝名）、肖像、照片、動畫、形象及聲音等相關權利，均歸屬於原告所有，並擁有因參加人履行合約的任何演藝工作所產生或由此產生之表演權、版權等著作權及其相關之智慧財產權，該「波特王」藝名及其相關智慧財產權利依雙方合約約定均歸原告所有等情，核屬原告與參加人雙方基於經紀合約所生相關權益歸屬之民事爭議。而原告聲請傳訊證人袁豫蓉、王漪惠、吳深得欲證明系爭三影片為原告拍攝製作；傳訊證人李咸臻欲證明雙方合約約定真意、釐清簽約情況等情（卷一第27頁、卷二第52頁），均與雙方合約事項有關，並無礙於本件無商標法第30條第1項第12款本文規定適用之判斷，應無必要，附此敘明。

柒、綜上所述，系爭商標應無商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，當事人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

玖、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月8日修正公布之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。　　　　　　
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　　                      智慧財產第一庭

　　                        審判長法  官　蔡惠如

　　                              法  官　吳俊龍

　　                              法  官　陳端宜

以上正本係照原本作成。

一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。　　

得不委任律師為訴訟代理人之情形 所  需  要  件 ㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人　 1.上訴人或其代表人、管理人、法定代   理人具備法官、檢察官、律師資格或   為教育部審定合格之大學或獨立學院   公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其代表人、   管理人、法定代理人具備會計師資格   者。 3.專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 ㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人 1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。 是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。  
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　　　　　　　　　　　　　　　    書記官　吳祉瑩



　　　　　　　　　　　



