
智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民商上字第12號

上訴人

即附帶被上訴人  黃弘昇即實味香（下稱黃弘昇）

訴訟代理人      蘇彥文律師

被上訴人

即附帶上訴人    黃文龍即實味香食品行（下稱黃文龍）

訴訟代理人      蔡皇其律師（兼上一人及次一人送達代收人）

複代理人        魏芳怡律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於本院中

華民國113年4月2日112年度民商訴字第34號第一審判決提起上

訴，被上訴人為附帶上訴，本院於114年8月6日言詞辯論終結，

判決如下：

    主  文

一、原判決關於命黃弘昇即實味香不得使用相同或近似於「實味

香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之

「實味香」字樣部分，暨命黃弘昇即實味香負擔訴訟費用之

裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，黃文龍即實味香食品行在第一審之訴駁回。

三、黃文龍即實味香食品行之附帶上訴駁回。

四、第一審及第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由黃文龍即實味

香食品行負擔。　　

　　事實及理由

壹、程序方面：

一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已

繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正

施行前之規定（下稱智審法）。

二、附帶上訴聲明之更正：

　  黃文龍原附帶上訴聲明如附表六所示，嗣更正聲明如第肆、

二項所示，核係更正其附帶上訴聲明使之具體、特定，非屬

訴之變更或追加，應予准許。

貳、黃文龍之主張：
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一、黃文龍之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品

加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○

○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於

92年6月25日死亡後，黃文龍及其弟黃文魁分別於92年10月2

8日、12月11日變更登記為「實味香食品行」、「實味香」

之負責人，並各自經營上開商號，「實味香」並於110年1月

7日再變更負責人為黃弘昇（即黃文魁之子）。

二、黃文龍於104年8月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）

申請商標註冊，經智慧局於105年4月1日核准註冊（如附表

一編號1、2所示，下稱系爭商標）。黃弘昇、黃文魁未經黃

文龍授權或同意，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單

上使用如附表二所示圖文，自105年4月1日（即黃文龍取得

系爭商標權之日）起迄今，構成商標法第68條第3款規定侵

害商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，先位請求黃

弘昇防止、排除侵害。如認黃弘昇為善意先使用，則依同法

第36條第1項第3款後段規定，備位請求黃弘昇應在商品展示

處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。　　

叁、黃弘昇之抗辯：

一、系爭商標係由黃春池所創設及使用，黃文龍因業務及親屬關

係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，有商

標法第30條第1項第12款所定不應准予註冊之情形。黃弘昇

於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二

所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖

未盡相同，並無構成商標侵權行為。

二、黃文龍與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商

號，黃文龍已於黃春池過世前分配財產時，同意（縱未有明

示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味

香」文字為商標圖樣，黃文魁至少自92年12月11日經營實味

香商號，並使用「實味香」文字於「2906肉類；肉類製品；

非活體水產；非活體水產製品」組群商品，早於系爭商標申

請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸

脫原先之使用範圍，而黃弘昇所為網路行銷方式，屬實體店

面廣告刊版之延伸，應屬原產銷規模，因黃弘昇繼受自黃文
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魁，自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，

不受系爭商標拘束。　

肆、上訴聲明、附帶上訴聲明及答辯聲明：

　　原審為黃文龍一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均不服而各

自就不利部分提起上訴、附帶上訴：

一、黃弘昇之上訴聲明：

　　  ㈠原判決不利於黃弘昇之部分廢棄。

　　  ㈡上開廢棄部分，黃文龍於第一審之訴駁回。

　　附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。

二、黃文龍之附帶上訴聲明：

　　　㈠原判決關於駁回黃文龍部分後開第二項部分請予廢棄。

　　　㈡前項廢棄部分，黃弘昇不得以商品包裝、傳單、訂購單

等實體方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉

乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製

品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售

批發之同一或類似商品或服務；並應除去如原判決附表

二編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上之「實味

香」字樣。

　　　㈢若先位聲明無理由，備位聲明黃弘昇於使用相同或近似

於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類

製品、豬肉製品、魚肉製品時應以同一比例及同一版面

方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國

註冊第01761941號商標無關」之文字；黃弘昇於使用相

同或近似於「實味香」字樣於為消費者提供商品資訊及

購物建議服務、食品零售批發時，應以同一比例及同一

版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華

民國註冊第01762585號商標無關」之文字」。

　　上訴答辯聲明：上訴駁回。　　

伍、得心證之理由：　　

　　兩造之親屬關係如附圖8所示，另兩造不爭執事項及爭點如

附表四、五所示。茲分述如下：

一、系爭商標之無效抗辯【爭點1】：
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　㈠依智審法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯智慧財產

權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理

由自為判斷；法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權

人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。黃弘昇抗辯系爭

商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷

之原因，本院即應就此抗辯有無理由自為判斷。　　　

　㈡黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本

件就其有效性復為爭執：

　　⒈依112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則第28

條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之

同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成

立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得

於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序

中，不得再行主張。準此，商標行政爭訟程序認定評定不

成立確定後，不得於商標民事訴訟程序中再行主張商標權

有撤銷原因者，以關於商標權有無應撤銷原因之同一事實

及證據為限。　　　　

　　⒉黃文魁（即黃弘昇之父）先前於110年3月26日主張據以評

定之「實味香」商標為其父黃春池所創先使用，於黃春池

死亡後，黃文魁及黃文龍各自接手經營其生前於○○市○

○區、○○市○○區所經營之「實味香」店舖，「實味

香」商標之創始者為黃春池，「實味香」應屬雙方共同擁

有，且雙方皆有將中文「實味香」作為商標圖樣一部分而

為使用之情事，雙方具有密切往來之業務合作關係，且黃

文龍知悉黃文魁亦使用「實味香」等文字作為表彰商品來

源之標識，故黃文龍應以不正競爭行為意圖仿襲他人商標

而申請系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第12款

規定，對之申請評定，經智慧局就系爭商標為評定不成立

之審定，黃文魁就系爭商標1部分提起訴願，經經濟部決

定駁回其訴願後，並未提起行政訴訟（甲證3-1、3-2、、

丁證1、2-2、2-3），就系爭商標2部分則未提起訴願（甲

證3-3、丁證2-4、2-5），此為兩造所不爭執。因此，黃
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文魁就系爭商標請求評定，業經行政爭訟程序認定評定不

成立確定。

　　⒊黃弘昇於本件抗辯黃春池過世後，「黃春池之全體繼承

人」即應與「黃春池」同視，黃文龍於黃春池過世後，剽

竊黃春池創用之商標而搶先註冊，對於「黃春池之全體繼

承人」而言，即屬不正競爭之行為，且係意圖仿襲「黃春

池之全體繼承人」之商標行為，違反商標法第30條第1項

第12款規定云云。觀諸其所提系爭商標應撤銷原因、事實

及證據，與先前兩評定案實質上並無二致，揆諸前揭規

定，黃弘昇於本件民事訴訟程序中，不得再行主張系爭商

標有前開條項第12款之應撤銷原因。

二、黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附

表二所示圖文，黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意

黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇

繼受【爭點2】：　　

　㈠商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權

人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3

款）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權

人之同意：�於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊

商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第68條第

3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形

之一，為侵害商標權：�於同一或類似之商品或服務，使用

近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞

者。」準此，商標法第68條第3款所定侵害商標權之要件有

四：①未經商標權人同意，②行為人基於行銷之目的，③行

為人於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商

標，有致相關消費者混淆誤認之虞，④無同法第36條所定不

受商標權拘束之情形。　　

　㈡「實味香」之圖樣：

　　⒈系爭商標為經特殊設計之中文文字「實味香」置於平分為

8部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有外文文

字「SHIN WEI HSIANG」所組成，指定使用於如附表一編

號1之第29類商品及附表一編號2之第35類服務。
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　　⒉黃文龍於原審主張黃弘昇於實品包裝、網路上使用「實味

香」及附圖1至3所示之商標圖樣，且黃弘昇侵害商標權使

用之商標圖樣如附表二編號1至13（即甲證5-2）所示（皆

已標上紅色框框），包含圖案、中英文之圖文及「實味

香」文字，但不再主張甲證5-1等語（原審卷第17、209、

291、337至338頁），故本件即審酌黃弘昇於網路平台、

商品包裝、傳單、訂購單上所使用附表二所示之圖文。觀

諸附表二所示網路平台暨商品圖文（編號1至8）、商品包

裝（編號9、10）、傳單（編號11、12）及訂購單（編號1

3），皆有附圖1至3所示之圖樣，其中包含「實味香」字

樣。

　　⒊本院依兩造之聲請通知黃文龍及證人黃文魁、黃玉環到

場，惟黃文龍以營業事務繁忙，由律師出席為由未到場

（本院卷一第253頁）。證人黃玉環（即黃文龍及黃文魁

之姐妹）證稱我父親黃春池一開始是用「實味香食品行」

作為招牌，招牌是紅色，「實」字有一個梅花圖框起來

（不是甲證1即系爭商標的圖樣）。禮盒、塑膠袋、提袋

上也有一樣有標示「實」字，並記載販賣產品的種類、地

址、電話。75年間黃文龍退伍後來接北投店，也有配送產

品給客戶，黃文魁則從出生就在中壢家裡做事，只有當兵

那兩年離開，其餘時間都在中壢店，所以中壢店都是黃文

魁負責。70幾年爸爸中風後，所有業務都是交給黃文魁處

理，財務則是媽媽掌管。一直以來都沒有什麼改變，直到

黃弘昇接手之後才開始用網路銷售、有價目表等等。在9

2、94年以前，同時使用「實味香」及梅花框內有「實」

字的圖樣，招牌、包裝圖樣如丁證2-4之第24頁（附圖4）

所示等語（乙證10，本院卷一第255、258至259、261至26

3頁）。

　　⒋另黃文魁及黃弘昇自103年起即委託豪欣包裝企業有限公

司（下稱豪欣公司）製作包裝紙袋、包裝紙盒，包裝紙袋

上印製有「實味香」文字及商品品項，此經證人林佩蓉

（即豪欣包裝企業有限公司之業務）證述明確（乙證8，

原審卷第371至375頁），並有黃弘昇所提豪欣公司自103
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年3月至109年11月製作之商品包裝設計圖樣（乙證4，如

附圖5所示）、豪欣公司112年8月17日函文（丁證9）在卷

可佐。另證人彭聖錦於原審證稱：我從60幾年間迄今很常

至被告（即黃弘昇）商店買東西，在104年8月10日前去被

告商店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，

店裡的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也

都有「實味香」等語（乙證9，原審卷第376至378頁）。

是以黃文魁及黃弘昇在系爭商標註冊申請日前即多年使用

「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉

絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心

果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包

裝、傳單、訂購單上。

　　⒌據上可知「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之

使用於所營商號指示商品來源之標識，且黃文龍主張其於

98年3月有使用「實味香」作為招牌（甲證7之GOOGLE街

景，附圖6），黃文魁明知黃文龍使用「實味香」在先等

語（原審卷第293頁，本院卷一第293頁），黃文魁亦提出

98年9月至112年3月使用「實味香」之招牌照片（乙證2之

GOOGLE街景，附圖7）為證。又黃文魁前自黃春池死亡後

接手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將

「實味香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉

鬆等商品，黃文魁及黃弘昇於103年間為銷售前揭商品即

於商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；之後

再由黃弘昇接手經營該商號，並於110年1月7日變更登記

為負責人，足見「實味香」（含北投店、中壢店）歷代負

責人黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實

味香」字樣於所銷售前述商品及店面招牌上，足使相關消

費者認識其為商標。誠然黃春池創設「實味香」店鋪，其

後分別設立登記「實味香」（中壢店）及「實味香食品

行」（北投店）之商號，「實味香」固為指示營業主體之

名稱，惟黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇歷年來與他人

交易時，皆以「實味香」為之，則相關消費者在選購商品

時，仍有商品產製及服務提供之來源認知作用，而屬商
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標。故黃文龍雖稱黃春池創立「實味香」、「實味香食品

行」，但將商業取名為「實味香」與將「實味香」作為商

標使用係屬二事云云，自無可取。

　㈢黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用

「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受：

　　⒈本件相關時序如下：　　　　　　

49年至92年間 黃春池於49年間起以「實味香」為名

稱經營肉品加工製造相關商品之店

鋪，先後於○○市○○區、○○市○

○區設立登記「實味香」、「實味香

食品行」之商號

88年6月23日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與

其母黃戴春簽訂家產處分契約書（甲

證9）

92年6月25日 黃春池死亡

92年7月21日

 

黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙向

臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承（甲

證11）

92年7月22日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與

其母黃戴春簽訂協議書（甲證10）

92年8月27日 黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於9

2年7月21日向臺灣士林地方法院陳報

拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日

准予備查（甲證11）

92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、

黃玉仙簽訂遺產分割協議書，就黃春

池之遺產為分割，以辦理繼承登記

（丁證8-1）

92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、
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  　⒉黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春於88年6

月23日所簽訂之家產處分契約書（甲證9），為免爭產而

召開家庭會議，協議黃戴春名下之中壢房地歸由黃文魁所

有，黃春池名下之北投房地歸黃文龍所有，黃春池及黃戴

春百年之後，由黃文龍、黃文魁繼承其不動產，黃玉環、

黃玉仙放棄繼承權。

　　⒊嗣後黃春池於92年6月25日死亡，黃戴春、黃文魁、黃玉

環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄

繼承，翌日（同年月22日）黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃

玉仙與黃戴春簽訂協議書（甲證10），主要約定如下：

　　　⑴第一點、第二點分別提及丁（黃玉環）、戊（黃玉仙）

已分別於出嫁時、92年7月間取得房屋、200萬元；

　　　⑵第三點約定黃春池遺產座落○○市○○區○○路○段○

○○○○號房屋乙棟連同基地【即北投房地】全部歸由

黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由其負責清償。

　　　⑶第四點約定黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙對黃春池

之遺產應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手

續，則於辦理繼承登記時，黃戴春、黃文魁、黃玉環、

黃玉仙亦應將前條黃春池遺產【即北投房地】全部分割

登記予黃文龍繼承取得所有權。

　　　⑷第五、六點約定黃戴春所有之中壢房地歸黃文魁取得，

日後黃戴春死亡時，由黃文魁獨自繼承，黃文龍、黃玉

黃玉仙申報遺產，經財政部臺北市國

稅局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-

2）

92年10月28日 黃文龍變更登記為實味香食品行之負

責人

92年12月11日 黃弘昇變更登記為實味香之負責人

104年8月10日 黃文龍申請系爭商標（甲證1、2）

105年4月1日 系爭商標核准註冊（甲證1、2）

110年1月7日 實味香之負責人變更登記為黃弘昇
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環、黃玉仙皆拋棄繼承中壢房地，如未及時辦妥拋棄繼

承手續，則於辦理繼承登記時，亦應將之全部分割登記

予黃文魁繼承取得所有權。

　　　⑸基此，黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春約定

由黃文龍繼承取得北投房地，至黃戴春之中壢房地，日

後歸由黃文魁繼承取得。

　　⒋黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙於92年10月7

日辦理下列二事：

　　　⑴簽訂遺產分割協議書（丁證8-1），就黃春池之下列遺

產為分割，以辦理繼承登記：

　　　　①○○市○○區土地及房屋【即北投房地】，由黃文龍

取得全部。

　　　　②投資中之「實味香食品行-北投」【即北投店】由黃

文龍取得全部；「實味香食品行-北中壢」【即中壢

店】由黃文魁取得全部。

　　　　③現金14萬8,030元由黃戴春、黃玉環、黃玉仙取得全

部。

　　　⑵向財政部臺北市國稅局申報遺產，經該局發給遺產稅免

稅證明書（丁證8-2），其中遺產明細表包含北投房

地、合作金庫銀行中壢分行、中壢郵局存款、現金、及

北投店（類別：投資）、中壢店（類別：投資）。　　

　　⒌黃文龍於92年10月28日變更登記為實味香食品行之負責

人；黃文魁於同年12月11日變更登記為實味香之負責人，

再於110年1月7日變更為黃弘昇。

　　⒍就黃春池92年6月25日死亡後之繼承事宜，黃戴春、黃文

魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院

陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲

證11），固然其等拋棄繼承之意思表示到達法院時（即同

年7月21日）發生效力，黃春池之所有遺產即由黃文龍全

部取得，然其等又於同年7月22日簽訂協議書（甲證1

0），同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）並申

報遺產（丁證8-2），此3份書面所稱黃春池之遺產範圍並

不一致（甲證10僅提及北投房地，而丁證8-1、8-2尚有北
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投店之投資、中壢店之投資及現金）。故有關黃春池之遺

產處理，非僅依甲證10協議書或拋棄繼承一情遽為論斷，

而應就所有卷證通盤觀察。

　　⒎證人黃文魁、黃玉環之證述如下：

　　　⑴證人黃玉環證稱「實味香」早年於中壢開始「肉類實品

買賣」的生意（如牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯等肉類

加工食品），民國七十幾年在北投開店，中壢店由黃文

魁負責，北投店由黃文龍負責；母親黃戴春擔心女兒與

兒子爭家產，故88年6月23日甲證9契約書只處理房產問

題，母親黃戴春沒說實味香要給誰，就是說你們兄弟自

己共用實味香這個名稱，並說實味香中壢店的生意就給

黃文魁負責，實味香北投店的生意則由黃文龍負責，北

投店的商品由中壢上來，在台北分發出去；等父親黃春

池92年死亡後，92年7月22日才簽甲證10協議書，這份

也是在講家產，至於「實味香」生意，仍與先前相同的

分配，大家都有共識。所有的產品、包裝、袋子、禮

盒、禮盒帶、塑膠袋等都是中壢店做好、印製，配送到

北投店，北投店不會自己做；「實味香」都沒有登記商

標，我們是當地的，已經六十幾年了，大家看到「實味

香」就知道是我們家的產品，「實味香」已經是我們的

品牌了，是我們做生意的靈魂。「實味香」這個商號是

父母留下來的，並沒有說這個「實味香」誰可以用或誰

不可以用。老人家有說「實味香」是大家共用，老人家

只有把房產分清楚，中壢歸黃文魁、臺北歸黃文龍，沒

有說「實味香」要給誰用，生意就是臺北歸臺北、中壢

歸中壢，「實味香」是大家共用的，沒有白紙黑字寫下

來，口頭上有這樣講。甲證9、10和拋棄繼承，純粹處

理房產的問題等語（乙證10，本院卷一第255至263頁）

　　　⑵證人黃文魁證稱：黃戴春防止黃玉仙爭房產，所以針對

房產簽訂甲證9、10，黃文龍、黃文魁分別取得北投、

中壢房地，當時兩個地方都在賣，但是北投不生產，都

是中壢生產，再送到北投賣。甲證10就是拿中壢店的人

經營中壢店、拿北投店的人經營北投店，黃文魁75年退
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伍，2年後黃春池中風，即負責中壢店，黃弘昇退伍後

也慢慢接手，110年1月7日黃弘昇變更為中壢實味香負

責人等語（乙證11，本院卷一第263至267頁）。

　　⒏承上，綜觀92年7月22日甲證10協議書第三點約定「『被

繼承人黃春池遺產』座落○○市○○區○○路○段○○○

○○號房屋乙棟連同基地全部歸由乙方黃文龍繼承取得，

惟其抵押負債亦由乙方負責清償。」句首即指明黃春池之

遺產為北投房地，第四點約定「甲、丙、丁、戊方對『黃

春池之遺產』應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼

承手續，則於辦理繼承登記時，甲、丙、丁、戊方亦應將

『前條黃春池遺產』全部分割登記予乙方繼承取得所有

權。」前段及後段亦均指北投房地為黃春池之遺產，黃文

魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙需拋棄繼承，或將北投房地

辦理繼承登記予黃文龍。並參酌同年10月7日簽訂之遺產

分割協議書（丁證8-1），約定黃文龍取得北投房地及

「實味香食品行-北投」投資，黃文魁取得「實味香食品

行-中壢」投資；同年10月7日申報黃春池遺產時所列遺產

包含北投房地、存款與現金、及北投店之投資）、中壢店

之投資（丁證8-2遺產稅免稅證明書）；北投店及中壢店

之負責人原均為黃春池，同年10月28日北投店負責人變更

為黃文龍，同年12月11日中壢店負責人變更為黃文魁，再

於110年1月7日變更為黃弘昇；參以證人黃玉環與黃文魁

之上開證述，足見甲證10協議書於92年7月22日簽訂當

時，黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙（下稱黃

文龍五人）僅針對北投房地之繼承、分割及拋棄繼承有所

協議，並未包含黃春池其他遺產。參酌甲證9、甲證10協

議書均約定北投、中壢二處房地各歸由黃文龍、黃文魁取

得，黃文龍五人同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8

-1）及申報遺產（丁證8-2），係黃文龍取得北投房地及

「實味香食品行-北投」、「實味香食品行-北中壢」則由

黃文魁取得，且同年10月28日、12月11日北投店、中壢店

負責人分別變更為黃文龍、黃文魁等情，佐以證人黃玉環

及黃文魁之證述，以及黃文龍與黃文魁、黃文魁並用「實
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味香」之商號名稱及商標圖樣多年，應認全體繼承人即黃

文龍五人於92年7月22日簽訂甲證10協議書時業已同意黃

文龍、黃文魁各自繼承經營北投店及中壢店，商品及包

裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等均由中壢店製作後配

送至北投店販售，北投店並未製作，足見「實味香」商號

之經營，二店均可使用「實味香」商標，此為黃文龍五人

當時之共識，並延續此合作模式多年，就此共識，縱未有

明示合意，亦有默示合意之存在。故黃弘昇辯稱黃文龍同

意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁

繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受

等語，堪以採信。而黃文龍主張甲證9、10係由黃戴春主

導，態度強勢，子女無從置喙，黃文魁已拋棄該利益，全

由黃文龍全部繼承云云，並無可採。

　㈣綜上，黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使

用如附表二所示圖文，固有包含「實味香」字樣，惟黃文龍

五人於92年7月間處理黃春池遺產時即同意黃文龍、黃文魁

各自負責北投店及中壢店之經營，其後兩店亦維持中壢店製

作、發貨予北投店銷售之合作模式多年，北投店及中壢店均

得使用「實味香」之文字或字樣，並未限定實體使用之態

樣，本應尊重當年黃文龍五人之合意，黃弘昇為黃文魁之

子，承接實味香中壢店之經營，亦應與黃文龍同受上開協議

之拘束，則黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，既同意黃文

魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼

受，雖黃文龍事後為系爭商標之申請及並獲准註冊，然前開

合意仍屬有效，黃弘昇使用如附表二所示圖文，即不構成商

標法第68條第3款所稱商標權之侵害【爭點2】，亦無須審究

黃文魁及黃弘昇是否符合同法第36條第1項善意使用之規定

【爭點3】。故黃文龍之先位請求【爭點2至4】，即屬無

據。

三、黃文龍主張如先位聲明無理由，備位請求依商標法第36條第

1項規定請求附加標示【爭點5】，因此部分請求係延續爭點

2至4以黃弘昇構成同法第68條第3款侵害商標權為前提，而

如前述，兩造均應受黃文龍五人前於92年7月間協議之拘
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束，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，黃

弘昇本於前述協議而不構成同法第68條第3款侵害商標權之

行為，自無需審究黃文魁及黃弘昇使用如附表二所示「實味

香」商標圖樣有無符合善意先使用、不受系爭商標商標權效

力之拘束而需否於原有商品或服務、原使用範圍附加標示之

情形。故黃文龍之備位請求，亦無理由。

四、結論：

　㈠綜上所述，黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘

昇不得於本件就其有效性復為爭執，而黃弘昇使用如附表二

所示圖文，不符合商標法第68條第3款侵害商標權之規定，

故黃文龍依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、

排除侵害，及備位請求附加標示，均屬無據。

　㈡從而，原審不及審酌證人黃玉環與黃文魁於本院審理時之證

述、以及本院職權調閱之系爭商標申請卷、評定卷、國稅局

卷、商業登記卷、房地登記卷、拋棄繼承卷等（丁證1至

8），而就黃文龍之先位請求為部分勝訴、部分敗訴之判

決，惟：

　　⒈關於黃文龍原審勝訴部分（即命黃弘昇不得使用相同或近

似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網

路平台上之「實味香」字樣）自有未洽。黃弘昇上訴意旨

指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由

本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。

　　⒉關於黃文龍原審敗訴部分，於法並無不合。黃文龍附帶上

訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判（即附帶上

訴聲明第2項），並備位請求就附帶上訴聲明第3項為判

決，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經

本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予

論駁，併此敘明。

據上論結，本件黃弘昇上訴為有理由，黃文龍附帶上訴為無理

由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主

文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日
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                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具

有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資

格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但

書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起

上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民商上字第12號
上訴人
即附帶被上訴人  黃弘昇即實味香（下稱黃弘昇）
訴訟代理人      蘇彥文律師
被上訴人
即附帶上訴人    黃文龍即實味香食品行（下稱黃文龍）
訴訟代理人      蔡皇其律師（兼上一人及次一人送達代收人）
複代理人        魏芳怡律師
上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於本院中華民國113年4月2日112年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於114年8月6日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
一、原判決關於命黃弘昇即實味香不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣部分，暨命黃弘昇即實味香負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
二、上開廢棄部分，黃文龍即實味香食品行在第一審之訴駁回。
三、黃文龍即實味香食品行之附帶上訴駁回。
四、第一審及第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由黃文龍即實味香食品行負擔。　　
　　事實及理由
壹、程序方面：
一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。
二、附帶上訴聲明之更正：
　  黃文龍原附帶上訴聲明如附表六所示，嗣更正聲明如第肆、二項所示，核係更正其附帶上訴聲明使之具體、特定，非屬訴之變更或追加，應予准許。
貳、黃文龍之主張：
一、黃文龍之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月25日死亡後，黃文龍及其弟黃文魁分別於92年10月28日、12月11日變更登記為「實味香食品行」、「實味香」之負責人，並各自經營上開商號，「實味香」並於110年1月7日再變更負責人為黃弘昇（即黃文魁之子）。
二、黃文龍於104年8月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局於105年4月1日核准註冊（如附表一編號1、2所示，下稱系爭商標）。黃弘昇、黃文魁未經黃文龍授權或同意，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，自105年4月1日（即黃文龍取得系爭商標權之日）起迄今，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害。如認黃弘昇為善意先使用，則依同法第36條第1項第3款後段規定，備位請求黃弘昇應在商品展示處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。　　
叁、黃弘昇之抗辯：
一、系爭商標係由黃春池所創設及使用，黃文龍因業務及親屬關係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，有商標法第30條第1項第12款所定不應准予註冊之情形。黃弘昇於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖未盡相同，並無構成商標侵權行為。
二、黃文龍與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商號，黃文龍已於黃春池過世前分配財產時，同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，黃文魁至少自92年12月11日經營實味香商號，並使用「實味香」文字於「2906肉類；肉類製品；非活體水產；非活體水產製品」組群商品，早於系爭商標申請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸脫原先之使用範圍，而黃弘昇所為網路行銷方式，屬實體店面廣告刊版之延伸，應屬原產銷規模，因黃弘昇繼受自黃文魁，自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，不受系爭商標拘束。　
肆、上訴聲明、附帶上訴聲明及答辯聲明：
　　原審為黃文龍一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均不服而各自就不利部分提起上訴、附帶上訴：
一、黃弘昇之上訴聲明：
　　  ㈠原判決不利於黃弘昇之部分廢棄。
　　  ㈡上開廢棄部分，黃文龍於第一審之訴駁回。
　　附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。
二、黃文龍之附帶上訴聲明：
　　　㈠原判決關於駁回黃文龍部分後開第二項部分請予廢棄。
　　　㈡前項廢棄部分，黃弘昇不得以商品包裝、傳單、訂購單等實體方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務；並應除去如原判決附表二編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上之「實味香」字樣。
　　　㈢若先位聲明無理由，備位聲明黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品時應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01761941號商標無關」之文字；黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01762585號商標無關」之文字」。
　　上訴答辯聲明：上訴駁回。　　
伍、得心證之理由：　　
　　兩造之親屬關係如附圖8所示，另兩造不爭執事項及爭點如附表四、五所示。茲分述如下：
一、系爭商標之無效抗辯【爭點1】：
　㈠依智審法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。黃弘昇抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院即應就此抗辯有無理由自為判斷。　　　
　㈡黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執：
　　⒈依112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則第28條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。準此，商標行政爭訟程序認定評定不成立確定後，不得於商標民事訴訟程序中再行主張商標權有撤銷原因者，以關於商標權有無應撤銷原因之同一事實及證據為限。　　　　
　　⒉黃文魁（即黃弘昇之父）先前於110年3月26日主張據以評定之「實味香」商標為其父黃春池所創先使用，於黃春池死亡後，黃文魁及黃文龍各自接手經營其生前於○○市○○區、○○市○○區所經營之「實味香」店舖，「實味香」商標之創始者為黃春池，「實味香」應屬雙方共同擁有，且雙方皆有將中文「實味香」作為商標圖樣一部分而為使用之情事，雙方具有密切往來之業務合作關係，且黃文龍知悉黃文魁亦使用「實味香」等文字作為表彰商品來源之標識，故黃文龍應以不正競爭行為意圖仿襲他人商標而申請系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定，經智慧局就系爭商標為評定不成立之審定，黃文魁就系爭商標1部分提起訴願，經經濟部決定駁回其訴願後，並未提起行政訴訟（甲證3-1、3-2、、丁證1、2-2、2-3），就系爭商標2部分則未提起訴願（甲證3-3、丁證2-4、2-5），此為兩造所不爭執。因此，黃文魁就系爭商標請求評定，業經行政爭訟程序認定評定不成立確定。
　　⒊黃弘昇於本件抗辯黃春池過世後，「黃春池之全體繼承人」即應與「黃春池」同視，黃文龍於黃春池過世後，剽竊黃春池創用之商標而搶先註冊，對於「黃春池之全體繼承人」而言，即屬不正競爭之行為，且係意圖仿襲「黃春池之全體繼承人」之商標行為，違反商標法第30條第1項第12款規定云云。觀諸其所提系爭商標應撤銷原因、事實及證據，與先前兩評定案實質上並無二致，揆諸前揭規定，黃弘昇於本件民事訴訟程序中，不得再行主張系爭商標有前開條項第12款之應撤銷原因。
二、黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受【爭點2】：　　
　㈠商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3款）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」準此，商標法第68條第3款所定侵害商標權之要件有四：①未經商標權人同意，②行為人基於行銷之目的，③行為人於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，④無同法第36條所定不受商標權拘束之情形。　　
　㈡「實味香」之圖樣：
　　⒈系爭商標為經特殊設計之中文文字「實味香」置於平分為8部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有外文文字「SHIN WEI HSIANG」所組成，指定使用於如附表一編號1之第29類商品及附表一編號2之第35類服務。
　　⒉黃文龍於原審主張黃弘昇於實品包裝、網路上使用「實味香」及附圖1至3所示之商標圖樣，且黃弘昇侵害商標權使用之商標圖樣如附表二編號1至13（即甲證5-2）所示（皆已標上紅色框框），包含圖案、中英文之圖文及「實味香」文字，但不再主張甲證5-1等語（原審卷第17、209、291、337至338頁），故本件即審酌黃弘昇於網路平台、商品包裝、傳單、訂購單上所使用附表二所示之圖文。觀諸附表二所示網路平台暨商品圖文（編號1至8）、商品包裝（編號9、10）、傳單（編號11、12）及訂購單（編號13），皆有附圖1至3所示之圖樣，其中包含「實味香」字樣。
　　⒊本院依兩造之聲請通知黃文龍及證人黃文魁、黃玉環到場，惟黃文龍以營業事務繁忙，由律師出席為由未到場（本院卷一第253頁）。證人黃玉環（即黃文龍及黃文魁之姐妹）證稱我父親黃春池一開始是用「實味香食品行」作為招牌，招牌是紅色，「實」字有一個梅花圖框起來（不是甲證1即系爭商標的圖樣）。禮盒、塑膠袋、提袋上也有一樣有標示「實」字，並記載販賣產品的種類、地址、電話。75年間黃文龍退伍後來接北投店，也有配送產品給客戶，黃文魁則從出生就在中壢家裡做事，只有當兵那兩年離開，其餘時間都在中壢店，所以中壢店都是黃文魁負責。70幾年爸爸中風後，所有業務都是交給黃文魁處理，財務則是媽媽掌管。一直以來都沒有什麼改變，直到黃弘昇接手之後才開始用網路銷售、有價目表等等。在92、94年以前，同時使用「實味香」及梅花框內有「實」字的圖樣，招牌、包裝圖樣如丁證2-4之第24頁（附圖4）所示等語（乙證10，本院卷一第255、258至259、261至263頁）。
　　⒋另黃文魁及黃弘昇自103年起即委託豪欣包裝企業有限公司（下稱豪欣公司）製作包裝紙袋、包裝紙盒，包裝紙袋上印製有「實味香」文字及商品品項，此經證人林佩蓉（即豪欣包裝企業有限公司之業務）證述明確（乙證8，原審卷第371至375頁），並有黃弘昇所提豪欣公司自103年3月至109年11月製作之商品包裝設計圖樣（乙證4，如附圖5所示）、豪欣公司112年8月17日函文（丁證9）在卷可佐。另證人彭聖錦於原審證稱：我從60幾年間迄今很常至被告（即黃弘昇）商店買東西，在104年8月10日前去被告商店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，店裡的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也都有「實味香」等語（乙證9，原審卷第376至378頁）。是以黃文魁及黃弘昇在系爭商標註冊申請日前即多年使用「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包裝、傳單、訂購單上。
　　⒌據上可知「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之使用於所營商號指示商品來源之標識，且黃文龍主張其於98年3月有使用「實味香」作為招牌（甲證7之GOOGLE街景，附圖6），黃文魁明知黃文龍使用「實味香」在先等語（原審卷第293頁，本院卷一第293頁），黃文魁亦提出98年9月至112年3月使用「實味香」之招牌照片（乙證2之GOOGLE街景，附圖7）為證。又黃文魁前自黃春池死亡後接手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將「實味香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商品，黃文魁及黃弘昇於103年間為銷售前揭商品即於商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；之後再由黃弘昇接手經營該商號，並於110年1月7日變更登記為負責人，足見「實味香」（含北投店、中壢店）歷代負責人黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實味香」字樣於所銷售前述商品及店面招牌上，足使相關消費者認識其為商標。誠然黃春池創設「實味香」店鋪，其後分別設立登記「實味香」（中壢店）及「實味香食品行」（北投店）之商號，「實味香」固為指示營業主體之名稱，惟黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇歷年來與他人交易時，皆以「實味香」為之，則相關消費者在選購商品時，仍有商品產製及服務提供之來源認知作用，而屬商標。故黃文龍雖稱黃春池創立「實味香」、「實味香食品行」，但將商業取名為「實味香」與將「實味香」作為商標使用係屬二事云云，自無可取。
　㈢黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受：
　　⒈本件相關時序如下：　　　　　　
		49年至92年間

		黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號



		88年6月23日

		黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂家產處分契約書（甲證9）



		92年6月25日

		黃春池死亡



		92年7月21日



		黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承（甲證11）



		92年7月22日

		黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂協議書（甲證10）



		92年8月27日

		黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於92年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11）



		92年10月7日

		黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙簽訂遺產分割協議書，就黃春池之遺產為分割，以辦理繼承登記（丁證8-1）



		92年10月7日

		黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙申報遺產，經財政部臺北市國稅局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2）



		92年10月28日

		黃文龍變更登記為實味香食品行之負責人



		92年12月11日

		黃弘昇變更登記為實味香之負責人



		104年8月10日

		黃文龍申請系爭商標（甲證1、2）



		105年4月1日

		系爭商標核准註冊（甲證1、2）



		110年1月7日

		實味香之負責人變更登記為黃弘昇







  　⒉黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春於88年6月23日所簽訂之家產處分契約書（甲證9），為免爭產而召開家庭會議，協議黃戴春名下之中壢房地歸由黃文魁所有，黃春池名下之北投房地歸黃文龍所有，黃春池及黃戴春百年之後，由黃文龍、黃文魁繼承其不動產，黃玉環、黃玉仙放棄繼承權。
　　⒊嗣後黃春池於92年6月25日死亡，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，翌日（同年月22日）黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春簽訂協議書（甲證10），主要約定如下：
　　　⑴第一點、第二點分別提及丁（黃玉環）、戊（黃玉仙）已分別於出嫁時、92年7月間取得房屋、200萬元；
　　　⑵第三點約定黃春池遺產座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地【即北投房地】全部歸由黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由其負責清償。
　　　⑶第四點約定黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙對黃春池之遺產應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙亦應將前條黃春池遺產【即北投房地】全部分割登記予黃文龍繼承取得所有權。
　　　⑷第五、六點約定黃戴春所有之中壢房地歸黃文魁取得，日後黃戴春死亡時，由黃文魁獨自繼承，黃文龍、黃玉環、黃玉仙皆拋棄繼承中壢房地，如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，亦應將之全部分割登記予黃文魁繼承取得所有權。
　　　⑸基此，黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春約定由黃文龍繼承取得北投房地，至黃戴春之中壢房地，日後歸由黃文魁繼承取得。
　　⒋黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙於92年10月7日辦理下列二事：
　　　⑴簽訂遺產分割協議書（丁證8-1），就黃春池之下列遺產為分割，以辦理繼承登記：
　　　　①○○市○○區土地及房屋【即北投房地】，由黃文龍取得全部。
　　　　②投資中之「實味香食品行-北投」【即北投店】由黃文龍取得全部；「實味香食品行-北中壢」【即中壢店】由黃文魁取得全部。
　　　　③現金14萬8,030元由黃戴春、黃玉環、黃玉仙取得全部。
　　　⑵向財政部臺北市國稅局申報遺產，經該局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2），其中遺產明細表包含北投房地、合作金庫銀行中壢分行、中壢郵局存款、現金、及北投店（類別：投資）、中壢店（類別：投資）。　　
　　⒌黃文龍於92年10月28日變更登記為實味香食品行之負責人；黃文魁於同年12月11日變更登記為實味香之負責人，再於110年1月7日變更為黃弘昇。
　　⒍就黃春池92年6月25日死亡後之繼承事宜，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11），固然其等拋棄繼承之意思表示到達法院時（即同年7月21日）發生效力，黃春池之所有遺產即由黃文龍全部取得，然其等又於同年7月22日簽訂協議書（甲證10），同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）並申報遺產（丁證8-2），此3份書面所稱黃春池之遺產範圍並不一致（甲證10僅提及北投房地，而丁證8-1、8-2尚有北投店之投資、中壢店之投資及現金）。故有關黃春池之遺產處理，非僅依甲證10協議書或拋棄繼承一情遽為論斷，而應就所有卷證通盤觀察。
　　⒎證人黃文魁、黃玉環之證述如下：
　　　⑴證人黃玉環證稱「實味香」早年於中壢開始「肉類實品買賣」的生意（如牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯等肉類加工食品），民國七十幾年在北投開店，中壢店由黃文魁負責，北投店由黃文龍負責；母親黃戴春擔心女兒與兒子爭家產，故88年6月23日甲證9契約書只處理房產問題，母親黃戴春沒說實味香要給誰，就是說你們兄弟自己共用實味香這個名稱，並說實味香中壢店的生意就給黃文魁負責，實味香北投店的生意則由黃文龍負責，北投店的商品由中壢上來，在台北分發出去；等父親黃春池92年死亡後，92年7月22日才簽甲證10協議書，這份也是在講家產，至於「實味香」生意，仍與先前相同的分配，大家都有共識。所有的產品、包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等都是中壢店做好、印製，配送到北投店，北投店不會自己做；「實味香」都沒有登記商標，我們是當地的，已經六十幾年了，大家看到「實味香」就知道是我們家的產品，「實味香」已經是我們的品牌了，是我們做生意的靈魂。「實味香」這個商號是父母留下來的，並沒有說這個「實味香」誰可以用或誰不可以用。老人家有說「實味香」是大家共用，老人家只有把房產分清楚，中壢歸黃文魁、臺北歸黃文龍，沒有說「實味香」要給誰用，生意就是臺北歸臺北、中壢歸中壢，「實味香」是大家共用的，沒有白紙黑字寫下來，口頭上有這樣講。甲證9、10和拋棄繼承，純粹處理房產的問題等語（乙證10，本院卷一第255至263頁）
　　　⑵證人黃文魁證稱：黃戴春防止黃玉仙爭房產，所以針對房產簽訂甲證9、10，黃文龍、黃文魁分別取得北投、中壢房地，當時兩個地方都在賣，但是北投不生產，都是中壢生產，再送到北投賣。甲證10就是拿中壢店的人經營中壢店、拿北投店的人經營北投店，黃文魁75年退伍，2年後黃春池中風，即負責中壢店，黃弘昇退伍後也慢慢接手，110年1月7日黃弘昇變更為中壢實味香負責人等語（乙證11，本院卷一第263至267頁）。
　　⒏承上，綜觀92年7月22日甲證10協議書第三點約定「『被繼承人黃春池遺產』座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地全部歸由乙方黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由乙方負責清償。」句首即指明黃春池之遺產為北投房地，第四點約定「甲、丙、丁、戊方對『黃春池之遺產』應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，甲、丙、丁、戊方亦應將『前條黃春池遺產』全部分割登記予乙方繼承取得所有權。」前段及後段亦均指北投房地為黃春池之遺產，黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙需拋棄繼承，或將北投房地辦理繼承登記予黃文龍。並參酌同年10月7日簽訂之遺產分割協議書（丁證8-1），約定黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」投資，黃文魁取得「實味香食品行-中壢」投資；同年10月7日申報黃春池遺產時所列遺產包含北投房地、存款與現金、及北投店之投資）、中壢店之投資（丁證8-2遺產稅免稅證明書）；北投店及中壢店之負責人原均為黃春池，同年10月28日北投店負責人變更為黃文龍，同年12月11日中壢店負責人變更為黃文魁，再於110年1月7日變更為黃弘昇；參以證人黃玉環與黃文魁之上開證述，足見甲證10協議書於92年7月22日簽訂當時，黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙（下稱黃文龍五人）僅針對北投房地之繼承、分割及拋棄繼承有所協議，並未包含黃春池其他遺產。參酌甲證9、甲證10協議書均約定北投、中壢二處房地各歸由黃文龍、黃文魁取得，黃文龍五人同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）及申報遺產（丁證8-2），係黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」、「實味香食品行-北中壢」則由黃文魁取得，且同年10月28日、12月11日北投店、中壢店負責人分別變更為黃文龍、黃文魁等情，佐以證人黃玉環及黃文魁之證述，以及黃文龍與黃文魁、黃文魁並用「實味香」之商號名稱及商標圖樣多年，應認全體繼承人即黃文龍五人於92年7月22日簽訂甲證10協議書時業已同意黃文龍、黃文魁各自繼承經營北投店及中壢店，商品及包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等均由中壢店製作後配送至北投店販售，北投店並未製作，足見「實味香」商號之經營，二店均可使用「實味香」商標，此為黃文龍五人當時之共識，並延續此合作模式多年，就此共識，縱未有明示合意，亦有默示合意之存在。故黃弘昇辯稱黃文龍同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受等語，堪以採信。而黃文龍主張甲證9、10係由黃戴春主導，態度強勢，子女無從置喙，黃文魁已拋棄該利益，全由黃文龍全部繼承云云，並無可採。
　㈣綜上，黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，固有包含「實味香」字樣，惟黃文龍五人於92年7月間處理黃春池遺產時即同意黃文龍、黃文魁各自負責北投店及中壢店之經營，其後兩店亦維持中壢店製作、發貨予北投店銷售之合作模式多年，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，並未限定實體使用之態樣，本應尊重當年黃文龍五人之合意，黃弘昇為黃文魁之子，承接實味香中壢店之經營，亦應與黃文龍同受上開協議之拘束，則黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，既同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受，雖黃文龍事後為系爭商標之申請及並獲准註冊，然前開合意仍屬有效，黃弘昇使用如附表二所示圖文，即不構成商標法第68條第3款所稱商標權之侵害【爭點2】，亦無須審究黃文魁及黃弘昇是否符合同法第36條第1項善意使用之規定【爭點3】。故黃文龍之先位請求【爭點2至4】，即屬無據。
三、黃文龍主張如先位聲明無理由，備位請求依商標法第36條第1項規定請求附加標示【爭點5】，因此部分請求係延續爭點2至4以黃弘昇構成同法第68條第3款侵害商標權為前提，而如前述，兩造均應受黃文龍五人前於92年7月間協議之拘束，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，黃弘昇本於前述協議而不構成同法第68條第3款侵害商標權之行為，自無需審究黃文魁及黃弘昇使用如附表二所示「實味香」商標圖樣有無符合善意先使用、不受系爭商標商標權效力之拘束而需否於原有商品或服務、原使用範圍附加標示之情形。故黃文龍之備位請求，亦無理由。
四、結論：
　㈠綜上所述，黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執，而黃弘昇使用如附表二所示圖文，不符合商標法第68條第3款侵害商標權之規定，故黃文龍依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害，及備位請求附加標示，均屬無據。
　㈡從而，原審不及審酌證人黃玉環與黃文魁於本院審理時之證述、以及本院職權調閱之系爭商標申請卷、評定卷、國稅局卷、商業登記卷、房地登記卷、拋棄繼承卷等（丁證1至8），而就黃文龍之先位請求為部分勝訴、部分敗訴之判決，惟：
　　⒈關於黃文龍原審勝訴部分（即命黃弘昇不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣）自有未洽。黃弘昇上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。
　　⒉關於黃文龍原審敗訴部分，於法並無不合。黃文龍附帶上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判（即附帶上訴聲明第2項），並備位請求就附帶上訴聲明第3項為判決，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。
據上論結，本件黃弘昇上訴為有理由，黃文龍附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決  

113年度民商上字第12號

上訴人

即附帶被上訴人  黃弘昇即實味香（下稱黃弘昇）

訴訟代理人      蘇彥文律師

被上訴人

即附帶上訴人    黃文龍即實味香食品行（下稱黃文龍）

訴訟代理人      蔡皇其律師（兼上一人及次一人送達代收人）

複代理人        魏芳怡律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於本院中

華民國113年4月2日112年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴

，被上訴人為附帶上訴，本院於114年8月6日言詞辯論終結，判

決如下：

    主  文

一、原判決關於命黃弘昇即實味香不得使用相同或近似於「實味

    香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「

    實味香」字樣部分，暨命黃弘昇即實味香負擔訴訟費用之裁

    判均廢棄。

二、上開廢棄部分，黃文龍即實味香食品行在第一審之訴駁回。

三、黃文龍即實味香食品行之附帶上訴駁回。

四、第一審及第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由黃文龍即實味

    香食品行負擔。　　

　　事實及理由

壹、程序方面：

一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已

    繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正

    施行前之規定（下稱智審法）。

二、附帶上訴聲明之更正：

　  黃文龍原附帶上訴聲明如附表六所示，嗣更正聲明如第肆、

    二項所示，核係更正其附帶上訴聲明使之具體、特定，非屬

    訴之變更或追加，應予准許。

貳、黃文龍之主張：

一、黃文龍之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品

    加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立

    登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月2

    5日死亡後，黃文龍及其弟黃文魁分別於92年10月28日、12

    月11日變更登記為「實味香食品行」、「實味香」之負責人

    ，並各自經營上開商號，「實味香」並於110年1月7日再變

    更負責人為黃弘昇（即黃文魁之子）。

二、黃文龍於104年8月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）

    申請商標註冊，經智慧局於105年4月1日核准註冊（如附表

    一編號1、2所示，下稱系爭商標）。黃弘昇、黃文魁未經黃

    文龍授權或同意，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單

    上使用如附表二所示圖文，自105年4月1日（即黃文龍取得

    系爭商標權之日）起迄今，構成商標法第68條第3款規定侵

    害商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，先位請求黃

    弘昇防止、排除侵害。如認黃弘昇為善意先使用，則依同法

    第36條第1項第3款後段規定，備位請求黃弘昇應在商品展示

    處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。　　

叁、黃弘昇之抗辯：

一、系爭商標係由黃春池所創設及使用，黃文龍因業務及親屬關

    係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，有商

    標法第30條第1項第12款所定不應准予註冊之情形。黃弘昇

    於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二

    所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖

    未盡相同，並無構成商標侵權行為。

二、黃文龍與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商

    號，黃文龍已於黃春池過世前分配財產時，同意（縱未有明

    示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味

    香」文字為商標圖樣，黃文魁至少自92年12月11日經營實味

    香商號，並使用「實味香」文字於「2906肉類；肉類製品；

    非活體水產；非活體水產製品」組群商品，早於系爭商標申

    請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸

    脫原先之使用範圍，而黃弘昇所為網路行銷方式，屬實體店

    面廣告刊版之延伸，應屬原產銷規模，因黃弘昇繼受自黃文

    魁，自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，

    不受系爭商標拘束。　

肆、上訴聲明、附帶上訴聲明及答辯聲明：

　　原審為黃文龍一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均不服而各

    自就不利部分提起上訴、附帶上訴：

一、黃弘昇之上訴聲明：

　　  ㈠原判決不利於黃弘昇之部分廢棄。

　　  ㈡上開廢棄部分，黃文龍於第一審之訴駁回。

　　附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。

二、黃文龍之附帶上訴聲明：

　　　㈠原判決關於駁回黃文龍部分後開第二項部分請予廢棄。

　　　㈡前項廢棄部分，黃弘昇不得以商品包裝、傳單、訂購單

        等實體方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾

        、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品

        、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批

        發之同一或類似商品或服務；並應除去如原判決附表二

        編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上之「實味香

        」字樣。

　　　㈢若先位聲明無理由，備位聲明黃弘昇於使用相同或近似

        於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類

        製品、豬肉製品、魚肉製品時應以同一比例及同一版面

        方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國

        註冊第01761941號商標無關」之文字；黃弘昇於使用相

        同或近似於「實味香」字樣於為消費者提供商品資訊及

        購物建議服務、食品零售批發時，應以同一比例及同一

        版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華

        民國註冊第01762585號商標無關」之文字」。

　　上訴答辯聲明：上訴駁回。　　

伍、得心證之理由：　　

　　兩造之親屬關係如附圖8所示，另兩造不爭執事項及爭點如

    附表四、五所示。茲分述如下：

一、系爭商標之無效抗辯【爭點1】：

　㈠依智審法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯智慧財產

    權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理

    由自為判斷；法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權

    人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。黃弘昇抗辯系爭

    商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷

    之原因，本院即應就此抗辯有無理由自為判斷。　　　

　㈡黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本

    件就其有效性復為爭執：

　　⒈依112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則第28

      條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之

      同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成

      立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得

      於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序

      中，不得再行主張。準此，商標行政爭訟程序認定評定不

      成立確定後，不得於商標民事訴訟程序中再行主張商標權

      有撤銷原因者，以關於商標權有無應撤銷原因之同一事實

      及證據為限。　　　　

　　⒉黃文魁（即黃弘昇之父）先前於110年3月26日主張據以評

      定之「實味香」商標為其父黃春池所創先使用，於黃春池

      死亡後，黃文魁及黃文龍各自接手經營其生前於○○市○○區

      、○○市○○區所經營之「實味香」店舖，「實味香」商標之

      創始者為黃春池，「實味香」應屬雙方共同擁有，且雙方

      皆有將中文「實味香」作為商標圖樣一部分而為使用之情

      事，雙方具有密切往來之業務合作關係，且黃文龍知悉黃

      文魁亦使用「實味香」等文字作為表彰商品來源之標識，

      故黃文龍應以不正競爭行為意圖仿襲他人商標而申請系爭

      商標之註冊，有違商標法第30條第1項第12款規定，對之

      申請評定，經智慧局就系爭商標為評定不成立之審定，黃

      文魁就系爭商標1部分提起訴願，經經濟部決定駁回其訴

      願後，並未提起行政訴訟（甲證3-1、3-2、、丁證1、2-2

      、2-3），就系爭商標2部分則未提起訴願（甲證3-3、丁

      證2-4、2-5），此為兩造所不爭執。因此，黃文魁就系爭

      商標請求評定，業經行政爭訟程序認定評定不成立確定。

　　⒊黃弘昇於本件抗辯黃春池過世後，「黃春池之全體繼承人

      」即應與「黃春池」同視，黃文龍於黃春池過世後，剽竊

      黃春池創用之商標而搶先註冊，對於「黃春池之全體繼承

      人」而言，即屬不正競爭之行為，且係意圖仿襲「黃春池

      之全體繼承人」之商標行為，違反商標法第30條第1項第1

      2款規定云云。觀諸其所提系爭商標應撤銷原因、事實及

      證據，與先前兩評定案實質上並無二致，揆諸前揭規定，

      黃弘昇於本件民事訴訟程序中，不得再行主張系爭商標有

      前開條項第12款之應撤銷原因。

二、黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附

    表二所示圖文，黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意

    黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇

    繼受【爭點2】：　　

　㈠商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權

    人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3款

    ）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人

    之同意：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商

    標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第68條第3

    款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之

    一，為侵害商標權：於同一或類似之商品或服務，使用近

    似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」

    準此，商標法第68條第3款所定侵害商標權之要件有四：①未

    經商標權人同意，②行為人基於行銷之目的，③行為人於同一

    或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相

    關消費者混淆誤認之虞，④無同法第36條所定不受商標權拘

    束之情形。　　

　㈡「實味香」之圖樣：

　　⒈系爭商標為經特殊設計之中文文字「實味香」置於平分為8

      部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有外文文字

      「SHIN WEI HSIANG」所組成，指定使用於如附表一編號1

      之第29類商品及附表一編號2之第35類服務。

　　⒉黃文龍於原審主張黃弘昇於實品包裝、網路上使用「實味

      香」及附圖1至3所示之商標圖樣，且黃弘昇侵害商標權使

      用之商標圖樣如附表二編號1至13（即甲證5-2）所示（皆

      已標上紅色框框），包含圖案、中英文之圖文及「實味香

      」文字，但不再主張甲證5-1等語（原審卷第17、209、29

      1、337至338頁），故本件即審酌黃弘昇於網路平台、商

      品包裝、傳單、訂購單上所使用附表二所示之圖文。觀諸

      附表二所示網路平台暨商品圖文（編號1至8）、商品包裝

      （編號9、10）、傳單（編號11、12）及訂購單（編號13

      ），皆有附圖1至3所示之圖樣，其中包含「實味香」字樣

      。

　　⒊本院依兩造之聲請通知黃文龍及證人黃文魁、黃玉環到場

      ，惟黃文龍以營業事務繁忙，由律師出席為由未到場（本

      院卷一第253頁）。證人黃玉環（即黃文龍及黃文魁之姐

      妹）證稱我父親黃春池一開始是用「實味香食品行」作為

      招牌，招牌是紅色，「實」字有一個梅花圖框起來（不是

      甲證1即系爭商標的圖樣）。禮盒、塑膠袋、提袋上也有

      一樣有標示「實」字，並記載販賣產品的種類、地址、電

      話。75年間黃文龍退伍後來接北投店，也有配送產品給客

      戶，黃文魁則從出生就在中壢家裡做事，只有當兵那兩年

      離開，其餘時間都在中壢店，所以中壢店都是黃文魁負責

      。70幾年爸爸中風後，所有業務都是交給黃文魁處理，財

      務則是媽媽掌管。一直以來都沒有什麼改變，直到黃弘昇

      接手之後才開始用網路銷售、有價目表等等。在92、94年

      以前，同時使用「實味香」及梅花框內有「實」字的圖樣

      ，招牌、包裝圖樣如丁證2-4之第24頁（附圖4）所示等語

      （乙證10，本院卷一第255、258至259、261至263頁）。

　　⒋另黃文魁及黃弘昇自103年起即委託豪欣包裝企業有限公司

      （下稱豪欣公司）製作包裝紙袋、包裝紙盒，包裝紙袋上

      印製有「實味香」文字及商品品項，此經證人林佩蓉（即

      豪欣包裝企業有限公司之業務）證述明確（乙證8，原審

      卷第371至375頁），並有黃弘昇所提豪欣公司自103年3月

      至109年11月製作之商品包裝設計圖樣（乙證4，如附圖5

      所示）、豪欣公司112年8月17日函文（丁證9）在卷可佐

      。另證人彭聖錦於原審證稱：我從60幾年間迄今很常至被

      告（即黃弘昇）商店買東西，在104年8月10日前去被告商

      店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，店裡

      的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也都有

      「實味香」等語（乙證9，原審卷第376至378頁）。是以

      黃文魁及黃弘昇在系爭商標註冊申請日前即多年使用「實

      味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、

      肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、

      化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包裝、

      傳單、訂購單上。

　　⒌據上可知「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之

      使用於所營商號指示商品來源之標識，且黃文龍主張其於

      98年3月有使用「實味香」作為招牌（甲證7之GOOGLE街景

      ，附圖6），黃文魁明知黃文龍使用「實味香」在先等語

      （原審卷第293頁，本院卷一第293頁），黃文魁亦提出98

      年9月至112年3月使用「實味香」之招牌照片（乙證2之GO

      OGLE街景，附圖7）為證。又黃文魁前自黃春池死亡後接

      手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將「實味

      香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商

      品，黃文魁及黃弘昇於103年間為銷售前揭商品即於商品

      包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；之後再由黃

      弘昇接手經營該商號，並於110年1月7日變更登記為負責

      人，足見「實味香」（含北投店、中壢店）歷代負責人黃

      春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實味香」

      字樣於所銷售前述商品及店面招牌上，足使相關消費者認

      識其為商標。誠然黃春池創設「實味香」店鋪，其後分別

      設立登記「實味香」（中壢店）及「實味香食品行」（北

      投店）之商號，「實味香」固為指示營業主體之名稱，惟

      黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇歷年來與他人交易時，

      皆以「實味香」為之，則相關消費者在選購商品時，仍有

      商品產製及服務提供之來源認知作用，而屬商標。故黃文

      龍雖稱黃春池創立「實味香」、「實味香食品行」，但將

      商業取名為「實味香」與將「實味香」作為商標使用係屬

      二事云云，自無可取。

　㈢黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用

    「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受：

　　⒈本件相關時序如下：　　　　　　

49年至92年間 黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號 88年6月23日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂家產處分契約書（甲證9） 92年6月25日 黃春池死亡 92年7月21日  黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承（甲證11） 92年7月22日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂協議書（甲證10） 92年8月27日 黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於92年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11） 92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙簽訂遺產分割協議書，就黃春池之遺產為分割，以辦理繼承登記（丁證8-1） 92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙申報遺產，經財政部臺北市國稅局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2） 92年10月28日 黃文龍變更登記為實味香食品行之負責人 92年12月11日 黃弘昇變更登記為實味香之負責人 104年8月10日 黃文龍申請系爭商標（甲證1、2） 105年4月1日 系爭商標核准註冊（甲證1、2） 110年1月7日 實味香之負責人變更登記為黃弘昇 

  　⒉黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春於88年6月

      23日所簽訂之家產處分契約書（甲證9），為免爭產而召

      開家庭會議，協議黃戴春名下之中壢房地歸由黃文魁所有

      ，黃春池名下之北投房地歸黃文龍所有，黃春池及黃戴春

      百年之後，由黃文龍、黃文魁繼承其不動產，黃玉環、黃

      玉仙放棄繼承權。

　　⒊嗣後黃春池於92年6月25日死亡，黃戴春、黃文魁、黃玉環

      、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼

      承，翌日（同年月22日）黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉

      仙與黃戴春簽訂協議書（甲證10），主要約定如下：

　　　⑴第一點、第二點分別提及丁（黃玉環）、戊（黃玉仙）

        已分別於出嫁時、92年7月間取得房屋、200萬元；

　　　⑵第三點約定黃春池遺產座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房

        屋乙棟連同基地【即北投房地】全部歸由黃文龍繼承取

        得，惟其抵押負債亦由其負責清償。

　　　⑶第四點約定黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙對黃春池

        之遺產應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手

        續，則於辦理繼承登記時，黃戴春、黃文魁、黃玉環、

        黃玉仙亦應將前條黃春池遺產【即北投房地】全部分割

        登記予黃文龍繼承取得所有權。

　　　⑷第五、六點約定黃戴春所有之中壢房地歸黃文魁取得，

        日後黃戴春死亡時，由黃文魁獨自繼承，黃文龍、黃玉

        環、黃玉仙皆拋棄繼承中壢房地，如未及時辦妥拋棄繼

        承手續，則於辦理繼承登記時，亦應將之全部分割登記

        予黃文魁繼承取得所有權。

　　　⑸基此，黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春約定

        由黃文龍繼承取得北投房地，至黃戴春之中壢房地，日

        後歸由黃文魁繼承取得。

　　⒋黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙於92年10月7日

      辦理下列二事：

　　　⑴簽訂遺產分割協議書（丁證8-1），就黃春池之下列遺產

        為分割，以辦理繼承登記：

　　　　①○○市○○區土地及房屋【即北投房地】，由黃文龍取得

          全部。

　　　　②投資中之「實味香食品行-北投」【即北投店】由黃文

          龍取得全部；「實味香食品行-北中壢」【即中壢店

          】由黃文魁取得全部。

　　　　③現金14萬8,030元由黃戴春、黃玉環、黃玉仙取得全部

          。

　　　⑵向財政部臺北市國稅局申報遺產，經該局發給遺產稅免

        稅證明書（丁證8-2），其中遺產明細表包含北投房地

        、合作金庫銀行中壢分行、中壢郵局存款、現金、及北

        投店（類別：投資）、中壢店（類別：投資）。　　

　　⒌黃文龍於92年10月28日變更登記為實味香食品行之負責人

      ；黃文魁於同年12月11日變更登記為實味香之負責人，再

      於110年1月7日變更為黃弘昇。

　　⒍就黃春池92年6月25日死亡後之繼承事宜，黃戴春、黃文魁

      、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳

      報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證1

      1），固然其等拋棄繼承之意思表示到達法院時（即同年7

      月21日）發生效力，黃春池之所有遺產即由黃文龍全部取

      得，然其等又於同年7月22日簽訂協議書（甲證10），同

      年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）並申報遺產（

      丁證8-2），此3份書面所稱黃春池之遺產範圍並不一致（

      甲證10僅提及北投房地，而丁證8-1、8-2尚有北投店之投

      資、中壢店之投資及現金）。故有關黃春池之遺產處理，

      非僅依甲證10協議書或拋棄繼承一情遽為論斷，而應就所

      有卷證通盤觀察。

　　⒎證人黃文魁、黃玉環之證述如下：

　　　⑴證人黃玉環證稱「實味香」早年於中壢開始「肉類實品

        買賣」的生意（如牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯等肉類

        加工食品），民國七十幾年在北投開店，中壢店由黃文

        魁負責，北投店由黃文龍負責；母親黃戴春擔心女兒與

        兒子爭家產，故88年6月23日甲證9契約書只處理房產問

        題，母親黃戴春沒說實味香要給誰，就是說你們兄弟自

        己共用實味香這個名稱，並說實味香中壢店的生意就給

        黃文魁負責，實味香北投店的生意則由黃文龍負責，北

        投店的商品由中壢上來，在台北分發出去；等父親黃春

        池92年死亡後，92年7月22日才簽甲證10協議書，這份

        也是在講家產，至於「實味香」生意，仍與先前相同的

        分配，大家都有共識。所有的產品、包裝、袋子、禮盒

        、禮盒帶、塑膠袋等都是中壢店做好、印製，配送到北

        投店，北投店不會自己做；「實味香」都沒有登記商標

        ，我們是當地的，已經六十幾年了，大家看到「實味香

        」就知道是我們家的產品，「實味香」已經是我們的品

        牌了，是我們做生意的靈魂。「實味香」這個商號是父

        母留下來的，並沒有說這個「實味香」誰可以用或誰不

        可以用。老人家有說「實味香」是大家共用，老人家只

        有把房產分清楚，中壢歸黃文魁、臺北歸黃文龍，沒有

        說「實味香」要給誰用，生意就是臺北歸臺北、中壢歸

        中壢，「實味香」是大家共用的，沒有白紙黑字寫下來

        ，口頭上有這樣講。甲證9、10和拋棄繼承，純粹處理

        房產的問題等語（乙證10，本院卷一第255至263頁）

　　　⑵證人黃文魁證稱：黃戴春防止黃玉仙爭房產，所以針對

        房產簽訂甲證9、10，黃文龍、黃文魁分別取得北投、

        中壢房地，當時兩個地方都在賣，但是北投不生產，都

        是中壢生產，再送到北投賣。甲證10就是拿中壢店的人

        經營中壢店、拿北投店的人經營北投店，黃文魁75年退

        伍，2年後黃春池中風，即負責中壢店，黃弘昇退伍後

        也慢慢接手，110年1月7日黃弘昇變更為中壢實味香負

        責人等語（乙證11，本院卷一第263至267頁）。

　　⒏承上，綜觀92年7月22日甲證10協議書第三點約定「『被繼

      承人黃春池遺產』座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟

      連同基地全部歸由乙方黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦

      由乙方負責清償。」句首即指明黃春池之遺產為北投房地

      ，第四點約定「甲、丙、丁、戊方對『黃春池之遺產』應立

      書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理

      繼承登記時，甲、丙、丁、戊方亦應將『前條黃春池遺產』

      全部分割登記予乙方繼承取得所有權。」前段及後段亦均

      指北投房地為黃春池之遺產，黃文魁、黃戴春、黃玉環、

      黃玉仙需拋棄繼承，或將北投房地辦理繼承登記予黃文龍

      。並參酌同年10月7日簽訂之遺產分割協議書（丁證8-1）

      ，約定黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」投

      資，黃文魁取得「實味香食品行-中壢」投資；同年10月7

      日申報黃春池遺產時所列遺產包含北投房地、存款與現金

      、及北投店之投資）、中壢店之投資（丁證8-2遺產稅免

      稅證明書）；北投店及中壢店之負責人原均為黃春池，同

      年10月28日北投店負責人變更為黃文龍，同年12月11日中

      壢店負責人變更為黃文魁，再於110年1月7日變更為黃弘

      昇；參以證人黃玉環與黃文魁之上開證述，足見甲證10協

      議書於92年7月22日簽訂當時，黃文龍、黃文魁、黃戴春

      、黃玉環、黃玉仙（下稱黃文龍五人）僅針對北投房地之

      繼承、分割及拋棄繼承有所協議，並未包含黃春池其他遺

      產。參酌甲證9、甲證10協議書均約定北投、中壢二處房

      地各歸由黃文龍、黃文魁取得，黃文龍五人同年10月7日

      簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）及申報遺產（丁證8-2）

      ，係黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」、「

      實味香食品行-北中壢」則由黃文魁取得，且同年10月28

      日、12月11日北投店、中壢店負責人分別變更為黃文龍、

      黃文魁等情，佐以證人黃玉環及黃文魁之證述，以及黃文

      龍與黃文魁、黃文魁並用「實味香」之商號名稱及商標圖

      樣多年，應認全體繼承人即黃文龍五人於92年7月22日簽

      訂甲證10協議書時業已同意黃文龍、黃文魁各自繼承經營

      北投店及中壢店，商品及包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑

      膠袋等均由中壢店製作後配送至北投店販售，北投店並未

      製作，足見「實味香」商號之經營，二店均可使用「實味

      香」商標，此為黃文龍五人當時之共識，並延續此合作模

      式多年，就此共識，縱未有明示合意，亦有默示合意之存

      在。故黃弘昇辯稱黃文龍同意（縱未有明示合意，但有默

      示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商

      標圖樣，其後由黃弘昇繼受等語，堪以採信。而黃文龍主

      張甲證9、10係由黃戴春主導，態度強勢，子女無從置喙

      ，黃文魁已拋棄該利益，全由黃文龍全部繼承云云，並無

      可採。

　㈣綜上，黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使

    用如附表二所示圖文，固有包含「實味香」字樣，惟黃文龍

    五人於92年7月間處理黃春池遺產時即同意黃文龍、黃文魁

    各自負責北投店及中壢店之經營，其後兩店亦維持中壢店製

    作、發貨予北投店銷售之合作模式多年，北投店及中壢店均

    得使用「實味香」之文字或字樣，並未限定實體使用之態樣

    ，本應尊重當年黃文龍五人之合意，黃弘昇為黃文魁之子，

    承接實味香中壢店之經營，亦應與黃文龍同受上開協議之拘

    束，則黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，既同意黃文魁繼

    續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受，雖

    黃文龍事後為系爭商標之申請及並獲准註冊，然前開合意仍

    屬有效，黃弘昇使用如附表二所示圖文，即不構成商標法第

    68條第3款所稱商標權之侵害【爭點2】，亦無須審究黃文魁

    及黃弘昇是否符合同法第36條第1項善意使用之規定【爭點3

    】。故黃文龍之先位請求【爭點2至4】，即屬無據。

三、黃文龍主張如先位聲明無理由，備位請求依商標法第36條第

    1項規定請求附加標示【爭點5】，因此部分請求係延續爭點

    2至4以黃弘昇構成同法第68條第3款侵害商標權為前提，而

    如前述，兩造均應受黃文龍五人前於92年7月間協議之拘束

    ，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，黃弘

    昇本於前述協議而不構成同法第68條第3款侵害商標權之行

    為，自無需審究黃文魁及黃弘昇使用如附表二所示「實味香

    」商標圖樣有無符合善意先使用、不受系爭商標商標權效力

    之拘束而需否於原有商品或服務、原使用範圍附加標示之情

    形。故黃文龍之備位請求，亦無理由。

四、結論：

　㈠綜上所述，黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘

    昇不得於本件就其有效性復為爭執，而黃弘昇使用如附表二

    所示圖文，不符合商標法第68條第3款侵害商標權之規定，

    故黃文龍依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、

    排除侵害，及備位請求附加標示，均屬無據。

　㈡從而，原審不及審酌證人黃玉環與黃文魁於本院審理時之證

    述、以及本院職權調閱之系爭商標申請卷、評定卷、國稅局

    卷、商業登記卷、房地登記卷、拋棄繼承卷等（丁證1至8）

    ，而就黃文龍之先位請求為部分勝訴、部分敗訴之判決，惟

    ：

　　⒈關於黃文龍原審勝訴部分（即命黃弘昇不得使用相同或近

      似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網

      路平台上之「實味香」字樣）自有未洽。黃弘昇上訴意旨

      指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由

      本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。

　　⒉關於黃文龍原審敗訴部分，於法並無不合。黃文龍附帶上

      訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判（即附帶上

      訴聲明第2項），並備位請求就附帶上訴聲明第3項為判決

      ，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經

    本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予

    論駁，併此敘明。

據上論結，本件黃弘昇上訴為有理由，黃文龍附帶上訴為無理由

，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文

。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其

未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具

有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資

格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但

書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起

上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴

人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法

院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。




智慧財產及商業法院民事判決  
113年度民商上字第12號
上訴人
即附帶被上訴人  黃弘昇即實味香（下稱黃弘昇）
訴訟代理人      蘇彥文律師
被上訴人
即附帶上訴人    黃文龍即實味香食品行（下稱黃文龍）
訴訟代理人      蔡皇其律師（兼上一人及次一人送達代收人）
複代理人        魏芳怡律師
上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於本院中華民國113年4月2日112年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於114年8月6日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
一、原判決關於命黃弘昇即實味香不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣部分，暨命黃弘昇即實味香負擔訴訟費用之裁判均廢棄。
二、上開廢棄部分，黃文龍即實味香食品行在第一審之訴駁回。
三、黃文龍即實味香食品行之附帶上訴駁回。
四、第一審及第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由黃文龍即實味香食品行負擔。　　
　　事實及理由
壹、程序方面：
一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。
二、附帶上訴聲明之更正：
　  黃文龍原附帶上訴聲明如附表六所示，嗣更正聲明如第肆、二項所示，核係更正其附帶上訴聲明使之具體、特定，非屬訴之變更或追加，應予准許。
貳、黃文龍之主張：
一、黃文龍之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月25日死亡後，黃文龍及其弟黃文魁分別於92年10月28日、12月11日變更登記為「實味香食品行」、「實味香」之負責人，並各自經營上開商號，「實味香」並於110年1月7日再變更負責人為黃弘昇（即黃文魁之子）。
二、黃文龍於104年8月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局於105年4月1日核准註冊（如附表一編號1、2所示，下稱系爭商標）。黃弘昇、黃文魁未經黃文龍授權或同意，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，自105年4月1日（即黃文龍取得系爭商標權之日）起迄今，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害。如認黃弘昇為善意先使用，則依同法第36條第1項第3款後段規定，備位請求黃弘昇應在商品展示處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。　　
叁、黃弘昇之抗辯：
一、系爭商標係由黃春池所創設及使用，黃文龍因業務及親屬關係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，有商標法第30條第1項第12款所定不應准予註冊之情形。黃弘昇於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖未盡相同，並無構成商標侵權行為。
二、黃文龍與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商號，黃文龍已於黃春池過世前分配財產時，同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，黃文魁至少自92年12月11日經營實味香商號，並使用「實味香」文字於「2906肉類；肉類製品；非活體水產；非活體水產製品」組群商品，早於系爭商標申請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸脫原先之使用範圍，而黃弘昇所為網路行銷方式，屬實體店面廣告刊版之延伸，應屬原產銷規模，因黃弘昇繼受自黃文魁，自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，不受系爭商標拘束。　
肆、上訴聲明、附帶上訴聲明及答辯聲明：
　　原審為黃文龍一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均不服而各自就不利部分提起上訴、附帶上訴：
一、黃弘昇之上訴聲明：
　　  ㈠原判決不利於黃弘昇之部分廢棄。
　　  ㈡上開廢棄部分，黃文龍於第一審之訴駁回。
　　附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。
二、黃文龍之附帶上訴聲明：
　　　㈠原判決關於駁回黃文龍部分後開第二項部分請予廢棄。
　　　㈡前項廢棄部分，黃弘昇不得以商品包裝、傳單、訂購單等實體方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務；並應除去如原判決附表二編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上之「實味香」字樣。
　　　㈢若先位聲明無理由，備位聲明黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品時應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01761941號商標無關」之文字；黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01762585號商標無關」之文字」。
　　上訴答辯聲明：上訴駁回。　　
伍、得心證之理由：　　
　　兩造之親屬關係如附圖8所示，另兩造不爭執事項及爭點如附表四、五所示。茲分述如下：
一、系爭商標之無效抗辯【爭點1】：
　㈠依智審法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。黃弘昇抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院即應就此抗辯有無理由自為判斷。　　　
　㈡黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執：
　　⒈依112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則第28條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。準此，商標行政爭訟程序認定評定不成立確定後，不得於商標民事訴訟程序中再行主張商標權有撤銷原因者，以關於商標權有無應撤銷原因之同一事實及證據為限。　　　　
　　⒉黃文魁（即黃弘昇之父）先前於110年3月26日主張據以評定之「實味香」商標為其父黃春池所創先使用，於黃春池死亡後，黃文魁及黃文龍各自接手經營其生前於○○市○○區、○○市○○區所經營之「實味香」店舖，「實味香」商標之創始者為黃春池，「實味香」應屬雙方共同擁有，且雙方皆有將中文「實味香」作為商標圖樣一部分而為使用之情事，雙方具有密切往來之業務合作關係，且黃文龍知悉黃文魁亦使用「實味香」等文字作為表彰商品來源之標識，故黃文龍應以不正競爭行為意圖仿襲他人商標而申請系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定，經智慧局就系爭商標為評定不成立之審定，黃文魁就系爭商標1部分提起訴願，經經濟部決定駁回其訴願後，並未提起行政訴訟（甲證3-1、3-2、、丁證1、2-2、2-3），就系爭商標2部分則未提起訴願（甲證3-3、丁證2-4、2-5），此為兩造所不爭執。因此，黃文魁就系爭商標請求評定，業經行政爭訟程序認定評定不成立確定。
　　⒊黃弘昇於本件抗辯黃春池過世後，「黃春池之全體繼承人」即應與「黃春池」同視，黃文龍於黃春池過世後，剽竊黃春池創用之商標而搶先註冊，對於「黃春池之全體繼承人」而言，即屬不正競爭之行為，且係意圖仿襲「黃春池之全體繼承人」之商標行為，違反商標法第30條第1項第12款規定云云。觀諸其所提系爭商標應撤銷原因、事實及證據，與先前兩評定案實質上並無二致，揆諸前揭規定，黃弘昇於本件民事訴訟程序中，不得再行主張系爭商標有前開條項第12款之應撤銷原因。
二、黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受【爭點2】：　　
　㈠商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3款）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」準此，商標法第68條第3款所定侵害商標權之要件有四：①未經商標權人同意，②行為人基於行銷之目的，③行為人於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，④無同法第36條所定不受商標權拘束之情形。　　
　㈡「實味香」之圖樣：
　　⒈系爭商標為經特殊設計之中文文字「實味香」置於平分為8部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有外文文字「SHIN WEI HSIANG」所組成，指定使用於如附表一編號1之第29類商品及附表一編號2之第35類服務。
　　⒉黃文龍於原審主張黃弘昇於實品包裝、網路上使用「實味香」及附圖1至3所示之商標圖樣，且黃弘昇侵害商標權使用之商標圖樣如附表二編號1至13（即甲證5-2）所示（皆已標上紅色框框），包含圖案、中英文之圖文及「實味香」文字，但不再主張甲證5-1等語（原審卷第17、209、291、337至338頁），故本件即審酌黃弘昇於網路平台、商品包裝、傳單、訂購單上所使用附表二所示之圖文。觀諸附表二所示網路平台暨商品圖文（編號1至8）、商品包裝（編號9、10）、傳單（編號11、12）及訂購單（編號13），皆有附圖1至3所示之圖樣，其中包含「實味香」字樣。
　　⒊本院依兩造之聲請通知黃文龍及證人黃文魁、黃玉環到場，惟黃文龍以營業事務繁忙，由律師出席為由未到場（本院卷一第253頁）。證人黃玉環（即黃文龍及黃文魁之姐妹）證稱我父親黃春池一開始是用「實味香食品行」作為招牌，招牌是紅色，「實」字有一個梅花圖框起來（不是甲證1即系爭商標的圖樣）。禮盒、塑膠袋、提袋上也有一樣有標示「實」字，並記載販賣產品的種類、地址、電話。75年間黃文龍退伍後來接北投店，也有配送產品給客戶，黃文魁則從出生就在中壢家裡做事，只有當兵那兩年離開，其餘時間都在中壢店，所以中壢店都是黃文魁負責。70幾年爸爸中風後，所有業務都是交給黃文魁處理，財務則是媽媽掌管。一直以來都沒有什麼改變，直到黃弘昇接手之後才開始用網路銷售、有價目表等等。在92、94年以前，同時使用「實味香」及梅花框內有「實」字的圖樣，招牌、包裝圖樣如丁證2-4之第24頁（附圖4）所示等語（乙證10，本院卷一第255、258至259、261至263頁）。
　　⒋另黃文魁及黃弘昇自103年起即委託豪欣包裝企業有限公司（下稱豪欣公司）製作包裝紙袋、包裝紙盒，包裝紙袋上印製有「實味香」文字及商品品項，此經證人林佩蓉（即豪欣包裝企業有限公司之業務）證述明確（乙證8，原審卷第371至375頁），並有黃弘昇所提豪欣公司自103年3月至109年11月製作之商品包裝設計圖樣（乙證4，如附圖5所示）、豪欣公司112年8月17日函文（丁證9）在卷可佐。另證人彭聖錦於原審證稱：我從60幾年間迄今很常至被告（即黃弘昇）商店買東西，在104年8月10日前去被告商店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，店裡的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也都有「實味香」等語（乙證9，原審卷第376至378頁）。是以黃文魁及黃弘昇在系爭商標註冊申請日前即多年使用「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包裝、傳單、訂購單上。
　　⒌據上可知「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之使用於所營商號指示商品來源之標識，且黃文龍主張其於98年3月有使用「實味香」作為招牌（甲證7之GOOGLE街景，附圖6），黃文魁明知黃文龍使用「實味香」在先等語（原審卷第293頁，本院卷一第293頁），黃文魁亦提出98年9月至112年3月使用「實味香」之招牌照片（乙證2之GOOGLE街景，附圖7）為證。又黃文魁前自黃春池死亡後接手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將「實味香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商品，黃文魁及黃弘昇於103年間為銷售前揭商品即於商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；之後再由黃弘昇接手經營該商號，並於110年1月7日變更登記為負責人，足見「實味香」（含北投店、中壢店）歷代負責人黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實味香」字樣於所銷售前述商品及店面招牌上，足使相關消費者認識其為商標。誠然黃春池創設「實味香」店鋪，其後分別設立登記「實味香」（中壢店）及「實味香食品行」（北投店）之商號，「實味香」固為指示營業主體之名稱，惟黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇歷年來與他人交易時，皆以「實味香」為之，則相關消費者在選購商品時，仍有商品產製及服務提供之來源認知作用，而屬商標。故黃文龍雖稱黃春池創立「實味香」、「實味香食品行」，但將商業取名為「實味香」與將「實味香」作為商標使用係屬二事云云，自無可取。
　㈢黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受：
　　⒈本件相關時序如下：　　　　　　
		49年至92年間

		黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號



		88年6月23日

		黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂家產處分契約書（甲證9）



		92年6月25日

		黃春池死亡



		92年7月21日



		黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承（甲證11）



		92年7月22日

		黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂協議書（甲證10）



		92年8月27日

		黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於92年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11）



		92年10月7日

		黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙簽訂遺產分割協議書，就黃春池之遺產為分割，以辦理繼承登記（丁證8-1）



		92年10月7日

		黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙申報遺產，經財政部臺北市國稅局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2）



		92年10月28日

		黃文龍變更登記為實味香食品行之負責人



		92年12月11日

		黃弘昇變更登記為實味香之負責人



		104年8月10日

		黃文龍申請系爭商標（甲證1、2）



		105年4月1日

		系爭商標核准註冊（甲證1、2）



		110年1月7日

		實味香之負責人變更登記為黃弘昇







  　⒉黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春於88年6月23日所簽訂之家產處分契約書（甲證9），為免爭產而召開家庭會議，協議黃戴春名下之中壢房地歸由黃文魁所有，黃春池名下之北投房地歸黃文龍所有，黃春池及黃戴春百年之後，由黃文龍、黃文魁繼承其不動產，黃玉環、黃玉仙放棄繼承權。
　　⒊嗣後黃春池於92年6月25日死亡，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，翌日（同年月22日）黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春簽訂協議書（甲證10），主要約定如下：
　　　⑴第一點、第二點分別提及丁（黃玉環）、戊（黃玉仙）已分別於出嫁時、92年7月間取得房屋、200萬元；
　　　⑵第三點約定黃春池遺產座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地【即北投房地】全部歸由黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由其負責清償。
　　　⑶第四點約定黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙對黃春池之遺產應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙亦應將前條黃春池遺產【即北投房地】全部分割登記予黃文龍繼承取得所有權。
　　　⑷第五、六點約定黃戴春所有之中壢房地歸黃文魁取得，日後黃戴春死亡時，由黃文魁獨自繼承，黃文龍、黃玉環、黃玉仙皆拋棄繼承中壢房地，如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，亦應將之全部分割登記予黃文魁繼承取得所有權。
　　　⑸基此，黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春約定由黃文龍繼承取得北投房地，至黃戴春之中壢房地，日後歸由黃文魁繼承取得。
　　⒋黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙於92年10月7日辦理下列二事：
　　　⑴簽訂遺產分割協議書（丁證8-1），就黃春池之下列遺產為分割，以辦理繼承登記：
　　　　①○○市○○區土地及房屋【即北投房地】，由黃文龍取得全部。
　　　　②投資中之「實味香食品行-北投」【即北投店】由黃文龍取得全部；「實味香食品行-北中壢」【即中壢店】由黃文魁取得全部。
　　　　③現金14萬8,030元由黃戴春、黃玉環、黃玉仙取得全部。
　　　⑵向財政部臺北市國稅局申報遺產，經該局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2），其中遺產明細表包含北投房地、合作金庫銀行中壢分行、中壢郵局存款、現金、及北投店（類別：投資）、中壢店（類別：投資）。　　
　　⒌黃文龍於92年10月28日變更登記為實味香食品行之負責人；黃文魁於同年12月11日變更登記為實味香之負責人，再於110年1月7日變更為黃弘昇。
　　⒍就黃春池92年6月25日死亡後之繼承事宜，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11），固然其等拋棄繼承之意思表示到達法院時（即同年7月21日）發生效力，黃春池之所有遺產即由黃文龍全部取得，然其等又於同年7月22日簽訂協議書（甲證10），同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）並申報遺產（丁證8-2），此3份書面所稱黃春池之遺產範圍並不一致（甲證10僅提及北投房地，而丁證8-1、8-2尚有北投店之投資、中壢店之投資及現金）。故有關黃春池之遺產處理，非僅依甲證10協議書或拋棄繼承一情遽為論斷，而應就所有卷證通盤觀察。
　　⒎證人黃文魁、黃玉環之證述如下：
　　　⑴證人黃玉環證稱「實味香」早年於中壢開始「肉類實品買賣」的生意（如牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯等肉類加工食品），民國七十幾年在北投開店，中壢店由黃文魁負責，北投店由黃文龍負責；母親黃戴春擔心女兒與兒子爭家產，故88年6月23日甲證9契約書只處理房產問題，母親黃戴春沒說實味香要給誰，就是說你們兄弟自己共用實味香這個名稱，並說實味香中壢店的生意就給黃文魁負責，實味香北投店的生意則由黃文龍負責，北投店的商品由中壢上來，在台北分發出去；等父親黃春池92年死亡後，92年7月22日才簽甲證10協議書，這份也是在講家產，至於「實味香」生意，仍與先前相同的分配，大家都有共識。所有的產品、包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等都是中壢店做好、印製，配送到北投店，北投店不會自己做；「實味香」都沒有登記商標，我們是當地的，已經六十幾年了，大家看到「實味香」就知道是我們家的產品，「實味香」已經是我們的品牌了，是我們做生意的靈魂。「實味香」這個商號是父母留下來的，並沒有說這個「實味香」誰可以用或誰不可以用。老人家有說「實味香」是大家共用，老人家只有把房產分清楚，中壢歸黃文魁、臺北歸黃文龍，沒有說「實味香」要給誰用，生意就是臺北歸臺北、中壢歸中壢，「實味香」是大家共用的，沒有白紙黑字寫下來，口頭上有這樣講。甲證9、10和拋棄繼承，純粹處理房產的問題等語（乙證10，本院卷一第255至263頁）
　　　⑵證人黃文魁證稱：黃戴春防止黃玉仙爭房產，所以針對房產簽訂甲證9、10，黃文龍、黃文魁分別取得北投、中壢房地，當時兩個地方都在賣，但是北投不生產，都是中壢生產，再送到北投賣。甲證10就是拿中壢店的人經營中壢店、拿北投店的人經營北投店，黃文魁75年退伍，2年後黃春池中風，即負責中壢店，黃弘昇退伍後也慢慢接手，110年1月7日黃弘昇變更為中壢實味香負責人等語（乙證11，本院卷一第263至267頁）。
　　⒏承上，綜觀92年7月22日甲證10協議書第三點約定「『被繼承人黃春池遺產』座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地全部歸由乙方黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由乙方負責清償。」句首即指明黃春池之遺產為北投房地，第四點約定「甲、丙、丁、戊方對『黃春池之遺產』應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，甲、丙、丁、戊方亦應將『前條黃春池遺產』全部分割登記予乙方繼承取得所有權。」前段及後段亦均指北投房地為黃春池之遺產，黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙需拋棄繼承，或將北投房地辦理繼承登記予黃文龍。並參酌同年10月7日簽訂之遺產分割協議書（丁證8-1），約定黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」投資，黃文魁取得「實味香食品行-中壢」投資；同年10月7日申報黃春池遺產時所列遺產包含北投房地、存款與現金、及北投店之投資）、中壢店之投資（丁證8-2遺產稅免稅證明書）；北投店及中壢店之負責人原均為黃春池，同年10月28日北投店負責人變更為黃文龍，同年12月11日中壢店負責人變更為黃文魁，再於110年1月7日變更為黃弘昇；參以證人黃玉環與黃文魁之上開證述，足見甲證10協議書於92年7月22日簽訂當時，黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙（下稱黃文龍五人）僅針對北投房地之繼承、分割及拋棄繼承有所協議，並未包含黃春池其他遺產。參酌甲證9、甲證10協議書均約定北投、中壢二處房地各歸由黃文龍、黃文魁取得，黃文龍五人同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）及申報遺產（丁證8-2），係黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」、「實味香食品行-北中壢」則由黃文魁取得，且同年10月28日、12月11日北投店、中壢店負責人分別變更為黃文龍、黃文魁等情，佐以證人黃玉環及黃文魁之證述，以及黃文龍與黃文魁、黃文魁並用「實味香」之商號名稱及商標圖樣多年，應認全體繼承人即黃文龍五人於92年7月22日簽訂甲證10協議書時業已同意黃文龍、黃文魁各自繼承經營北投店及中壢店，商品及包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等均由中壢店製作後配送至北投店販售，北投店並未製作，足見「實味香」商號之經營，二店均可使用「實味香」商標，此為黃文龍五人當時之共識，並延續此合作模式多年，就此共識，縱未有明示合意，亦有默示合意之存在。故黃弘昇辯稱黃文龍同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受等語，堪以採信。而黃文龍主張甲證9、10係由黃戴春主導，態度強勢，子女無從置喙，黃文魁已拋棄該利益，全由黃文龍全部繼承云云，並無可採。
　㈣綜上，黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，固有包含「實味香」字樣，惟黃文龍五人於92年7月間處理黃春池遺產時即同意黃文龍、黃文魁各自負責北投店及中壢店之經營，其後兩店亦維持中壢店製作、發貨予北投店銷售之合作模式多年，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，並未限定實體使用之態樣，本應尊重當年黃文龍五人之合意，黃弘昇為黃文魁之子，承接實味香中壢店之經營，亦應與黃文龍同受上開協議之拘束，則黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，既同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受，雖黃文龍事後為系爭商標之申請及並獲准註冊，然前開合意仍屬有效，黃弘昇使用如附表二所示圖文，即不構成商標法第68條第3款所稱商標權之侵害【爭點2】，亦無須審究黃文魁及黃弘昇是否符合同法第36條第1項善意使用之規定【爭點3】。故黃文龍之先位請求【爭點2至4】，即屬無據。
三、黃文龍主張如先位聲明無理由，備位請求依商標法第36條第1項規定請求附加標示【爭點5】，因此部分請求係延續爭點2至4以黃弘昇構成同法第68條第3款侵害商標權為前提，而如前述，兩造均應受黃文龍五人前於92年7月間協議之拘束，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，黃弘昇本於前述協議而不構成同法第68條第3款侵害商標權之行為，自無需審究黃文魁及黃弘昇使用如附表二所示「實味香」商標圖樣有無符合善意先使用、不受系爭商標商標權效力之拘束而需否於原有商品或服務、原使用範圍附加標示之情形。故黃文龍之備位請求，亦無理由。
四、結論：
　㈠綜上所述，黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執，而黃弘昇使用如附表二所示圖文，不符合商標法第68條第3款侵害商標權之規定，故黃文龍依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害，及備位請求附加標示，均屬無據。
　㈡從而，原審不及審酌證人黃玉環與黃文魁於本院審理時之證述、以及本院職權調閱之系爭商標申請卷、評定卷、國稅局卷、商業登記卷、房地登記卷、拋棄繼承卷等（丁證1至8），而就黃文龍之先位請求為部分勝訴、部分敗訴之判決，惟：
　　⒈關於黃文龍原審勝訴部分（即命黃弘昇不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣）自有未洽。黃弘昇上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。
　　⒉關於黃文龍原審敗訴部分，於法並無不合。黃文龍附帶上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判（即附帶上訴聲明第2項），並備位請求就附帶上訴聲明第3項為判決，均無理由，應予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。
據上論結，本件黃弘昇上訴為有理由，黃文龍附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日
                          智慧財產第一庭
                            審判長法  官　汪漢卿
                                  法  官　陳端宜
                                  法  官　蔡惠如
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日
    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷
附註：
民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院民事判決  

113年度民商上字第12號

上訴人

即附帶被上訴人  黃弘昇即實味香（下稱黃弘昇）

訴訟代理人      蘇彥文律師

被上訴人

即附帶上訴人    黃文龍即實味香食品行（下稱黃文龍）

訴訟代理人      蔡皇其律師（兼上一人及次一人送達代收人）

複代理人        魏芳怡律師

上列當事人間請求排除侵害商標權行為事件，上訴人對於本院中華民國113年4月2日112年度民商訴字第34號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於114年8月6日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

一、原判決關於命黃弘昇即實味香不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣部分，暨命黃弘昇即實味香負擔訴訟費用之裁判均廢棄。

二、上開廢棄部分，黃文龍即實味香食品行在第一審之訴駁回。

三、黃文龍即實味香食品行之附帶上訴駁回。

四、第一審及第二審上訴及附帶上訴訴訟費用均由黃文龍即實味香食品行負擔。　　

　　事實及理由

壹、程序方面：

一、本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，適用修正施行前之規定（下稱智審法）。

二、附帶上訴聲明之更正：

　  黃文龍原附帶上訴聲明如附表六所示，嗣更正聲明如第肆、二項所示，核係更正其附帶上訴聲明使之具體、特定，非屬訴之變更或追加，應予准許。

貳、黃文龍之主張：

一、黃文龍之父黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號，其於92年6月25日死亡後，黃文龍及其弟黃文魁分別於92年10月28日、12月11日變更登記為「實味香食品行」、「實味香」之負責人，並各自經營上開商號，「實味香」並於110年1月7日再變更負責人為黃弘昇（即黃文魁之子）。

二、黃文龍於104年8月10日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請商標註冊，經智慧局於105年4月1日核准註冊（如附表一編號1、2所示，下稱系爭商標）。黃弘昇、黃文魁未經黃文龍授權或同意，於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，自105年4月1日（即黃文龍取得系爭商標權之日）起迄今，構成商標法第68條第3款規定侵害商標權之行為。爰依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害。如認黃弘昇為善意先使用，則依同法第36條第1項第3款後段規定，備位請求黃弘昇應在商品展示處旁張貼告示或網頁上標示適當之區別文字。　　

叁、黃弘昇之抗辯：

一、系爭商標係由黃春池所創設及使用，黃文龍因業務及親屬關係知悉系爭商標存在，意圖仿襲系爭商標而申請註冊，有商標法第30條第1項第12款所定不應准予註冊之情形。黃弘昇於所經營之網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，僅有「實味香」文字，與系爭商標整體文字及圖未盡相同，並無構成商標侵權行為。

二、黃文龍與黃文魁均係受讓自黃春池所創設及使用之商標及商號，黃文龍已於黃春池過世前分配財產時，同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，黃文魁至少自92年12月11日經營實味香商號，並使用「實味香」文字於「2906肉類；肉類製品；非活體水產；非活體水產製品」組群商品，早於系爭商標申請日，且黃文魁於系爭商標申請日後所新增之商品，均未逸脫原先之使用範圍，而黃弘昇所為網路行銷方式，屬實體店面廣告刊版之延伸，應屬原產銷規模，因黃弘昇繼受自黃文魁，自得主張商標法第36條第1項第3款本文之善意先使用，不受系爭商標拘束。　

肆、上訴聲明、附帶上訴聲明及答辯聲明：

　　原審為黃文龍一部勝訴、一部敗訴之判決，兩造均不服而各自就不利部分提起上訴、附帶上訴：

一、黃弘昇之上訴聲明：

　　  ㈠原判決不利於黃弘昇之部分廢棄。

　　  ㈡上開廢棄部分，黃文龍於第一審之訴駁回。

　　附帶上訴答辯聲明：附帶上訴駁回。

二、黃文龍之附帶上訴聲明：

　　　㈠原判決關於駁回黃文龍部分後開第二項部分請予廢棄。

　　　㈡前項廢棄部分，黃弘昇不得以商品包裝、傳單、訂購單等實體方式使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品、為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發之同一或類似商品或服務；並應除去如原判決附表二編號9至13所示商品包裝、傳單、訂購單上之「實味香」字樣。

　　　㈢若先位聲明無理由，備位聲明黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於牛肉乾、肉乾、肉脯、肉鬆、肉類製品、豬肉製品、魚肉製品時應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01761941號商標無關」之文字；黃弘昇於使用相同或近似於「實味香」字樣於為消費者提供商品資訊及購物建議服務、食品零售批發時，應以同一比例及同一版面方式附加「本商品與黃文龍即實味香食品行之中華民國註冊第01762585號商標無關」之文字」。

　　上訴答辯聲明：上訴駁回。　　

伍、得心證之理由：　　

　　兩造之親屬關係如附圖8所示，另兩造不爭執事項及爭點如附表四、五所示。茲分述如下：

一、系爭商標之無效抗辯【爭點1】：

　㈠依智審法第16條第1、2項規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。黃弘昇抗辯系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第12款規定，有應撤銷之原因，本院即應就此抗辯有無理由自為判斷。　　　

　㈡黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執：

　　⒈依112年8月30日修正施行前之智慧財產案件審理細則第28條第2項規定，關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產民事訴訟程序中，不得再行主張。準此，商標行政爭訟程序認定評定不成立確定後，不得於商標民事訴訟程序中再行主張商標權有撤銷原因者，以關於商標權有無應撤銷原因之同一事實及證據為限。　　　　

　　⒉黃文魁（即黃弘昇之父）先前於110年3月26日主張據以評定之「實味香」商標為其父黃春池所創先使用，於黃春池死亡後，黃文魁及黃文龍各自接手經營其生前於○○市○○區、○○市○○區所經營之「實味香」店舖，「實味香」商標之創始者為黃春池，「實味香」應屬雙方共同擁有，且雙方皆有將中文「實味香」作為商標圖樣一部分而為使用之情事，雙方具有密切往來之業務合作關係，且黃文龍知悉黃文魁亦使用「實味香」等文字作為表彰商品來源之標識，故黃文龍應以不正競爭行為意圖仿襲他人商標而申請系爭商標之註冊，有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定，經智慧局就系爭商標為評定不成立之審定，黃文魁就系爭商標1部分提起訴願，經經濟部決定駁回其訴願後，並未提起行政訴訟（甲證3-1、3-2、、丁證1、2-2、2-3），就系爭商標2部分則未提起訴願（甲證3-3、丁證2-4、2-5），此為兩造所不爭執。因此，黃文魁就系爭商標請求評定，業經行政爭訟程序認定評定不成立確定。

　　⒊黃弘昇於本件抗辯黃春池過世後，「黃春池之全體繼承人」即應與「黃春池」同視，黃文龍於黃春池過世後，剽竊黃春池創用之商標而搶先註冊，對於「黃春池之全體繼承人」而言，即屬不正競爭之行為，且係意圖仿襲「黃春池之全體繼承人」之商標行為，違反商標法第30條第1項第12款規定云云。觀諸其所提系爭商標應撤銷原因、事實及證據，與先前兩評定案實質上並無二致，揆諸前揭規定，黃弘昇於本件民事訴訟程序中，不得再行主張系爭商標有前開條項第12款之應撤銷原因。

二、黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受【爭點2】：　　

　㈠商標法第35條第1項、第2項第3款規定：「（第1項）商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。（第2項第3款）除本法第三十六條另有規定外，下列情形，應經商標權人之同意：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」第68條第3款規定：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」準此，商標法第68條第3款所定侵害商標權之要件有四：①未經商標權人同意，②行為人基於行銷之目的，③行為人於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，④無同法第36條所定不受商標權拘束之情形。　　

　㈡「實味香」之圖樣：

　　⒈系爭商標為經特殊設計之中文文字「實味香」置於平分為8部分內有迴旋直線線條之雙圓形圖案內、下方有外文文字「SHIN WEI HSIANG」所組成，指定使用於如附表一編號1之第29類商品及附表一編號2之第35類服務。

　　⒉黃文龍於原審主張黃弘昇於實品包裝、網路上使用「實味香」及附圖1至3所示之商標圖樣，且黃弘昇侵害商標權使用之商標圖樣如附表二編號1至13（即甲證5-2）所示（皆已標上紅色框框），包含圖案、中英文之圖文及「實味香」文字，但不再主張甲證5-1等語（原審卷第17、209、291、337至338頁），故本件即審酌黃弘昇於網路平台、商品包裝、傳單、訂購單上所使用附表二所示之圖文。觀諸附表二所示網路平台暨商品圖文（編號1至8）、商品包裝（編號9、10）、傳單（編號11、12）及訂購單（編號13），皆有附圖1至3所示之圖樣，其中包含「實味香」字樣。

　　⒊本院依兩造之聲請通知黃文龍及證人黃文魁、黃玉環到場，惟黃文龍以營業事務繁忙，由律師出席為由未到場（本院卷一第253頁）。證人黃玉環（即黃文龍及黃文魁之姐妹）證稱我父親黃春池一開始是用「實味香食品行」作為招牌，招牌是紅色，「實」字有一個梅花圖框起來（不是甲證1即系爭商標的圖樣）。禮盒、塑膠袋、提袋上也有一樣有標示「實」字，並記載販賣產品的種類、地址、電話。75年間黃文龍退伍後來接北投店，也有配送產品給客戶，黃文魁則從出生就在中壢家裡做事，只有當兵那兩年離開，其餘時間都在中壢店，所以中壢店都是黃文魁負責。70幾年爸爸中風後，所有業務都是交給黃文魁處理，財務則是媽媽掌管。一直以來都沒有什麼改變，直到黃弘昇接手之後才開始用網路銷售、有價目表等等。在92、94年以前，同時使用「實味香」及梅花框內有「實」字的圖樣，招牌、包裝圖樣如丁證2-4之第24頁（附圖4）所示等語（乙證10，本院卷一第255、258至259、261至263頁）。

　　⒋另黃文魁及黃弘昇自103年起即委託豪欣包裝企業有限公司（下稱豪欣公司）製作包裝紙袋、包裝紙盒，包裝紙袋上印製有「實味香」文字及商品品項，此經證人林佩蓉（即豪欣包裝企業有限公司之業務）證述明確（乙證8，原審卷第371至375頁），並有黃弘昇所提豪欣公司自103年3月至109年11月製作之商品包裝設計圖樣（乙證4，如附圖5所示）、豪欣公司112年8月17日函文（丁證9）在卷可佐。另證人彭聖錦於原審證稱：我從60幾年間迄今很常至被告（即黃弘昇）商店買東西，在104年8月10日前去被告商店購買商品時，商品包裝上有「實味香」這幾個字，店裡的價目表、名片、招牌、包裝塑膠袋、包裝紙盒上也都有「實味香」等語（乙證9，原審卷第376至378頁）。是以黃文魁及黃弘昇在系爭商標註冊申請日前即多年使用「實味香」字樣於銷售牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯、肉絲、肉紙、肉角、魚脯、魷魚絲、魷魚片、飛卷片、開心果、化核李、芒果乾、芭樂乾等商品及該等商品之商品包裝、傳單、訂購單上。

　　⒌據上可知「實味香」為黃春池所創先使用之商標，並將之使用於所營商號指示商品來源之標識，且黃文龍主張其於98年3月有使用「實味香」作為招牌（甲證7之GOOGLE街景，附圖6），黃文魁明知黃文龍使用「實味香」在先等語（原審卷第293頁，本院卷一第293頁），黃文魁亦提出98年9月至112年3月使用「實味香」之招牌照片（乙證2之GOOGLE街景，附圖7）為證。又黃文魁前自黃春池死亡後接手經營位於○○市○○區之「實味香」商號，並持續將「實味香」作為商標圖樣一部分而使用於肉乾、肉脯、肉鬆等商品，黃文魁及黃弘昇於103年間為銷售前揭商品即於商品包裝、傳單、訂購單上使用「實味香」字樣；之後再由黃弘昇接手經營該商號，並於110年1月7日變更登記為負責人，足見「實味香」（含北投店、中壢店）歷代負責人黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇確有持續使用「實味香」字樣於所銷售前述商品及店面招牌上，足使相關消費者認識其為商標。誠然黃春池創設「實味香」店鋪，其後分別設立登記「實味香」（中壢店）及「實味香食品行」（北投店）之商號，「實味香」固為指示營業主體之名稱，惟黃春池、黃文龍、黃文魁、黃弘昇歷年來與他人交易時，皆以「實味香」為之，則相關消費者在選購商品時，仍有商品產製及服務提供之來源認知作用，而屬商標。故黃文龍雖稱黃春池創立「實味香」、「實味香食品行」，但將商業取名為「實味香」與將「實味香」作為商標使用係屬二事云云，自無可取。

　㈢黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，已同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受：

　　⒈本件相關時序如下：　　　　　　

49年至92年間 黃春池於49年間起以「實味香」為名稱經營肉品加工製造相關商品之店鋪，先後於○○市○○區、○○市○○區設立登記「實味香」、「實味香食品行」之商號 88年6月23日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂家產處分契約書（甲證9） 92年6月25日 黃春池死亡 92年7月21日  黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承（甲證11） 92年7月22日 黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春簽訂協議書（甲證10） 92年8月27日 黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於92年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11） 92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙簽訂遺產分割協議書，就黃春池之遺產為分割，以辦理繼承登記（丁證8-1） 92年10月7日 黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙申報遺產，經財政部臺北市國稅局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2） 92年10月28日 黃文龍變更登記為實味香食品行之負責人 92年12月11日 黃弘昇變更登記為實味香之負責人 104年8月10日 黃文龍申請系爭商標（甲證1、2） 105年4月1日 系爭商標核准註冊（甲證1、2） 110年1月7日 實味香之負責人變更登記為黃弘昇 

  　⒉黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與其母黃戴春於88年6月23日所簽訂之家產處分契約書（甲證9），為免爭產而召開家庭會議，協議黃戴春名下之中壢房地歸由黃文魁所有，黃春池名下之北投房地歸黃文龍所有，黃春池及黃戴春百年之後，由黃文龍、黃文魁繼承其不動產，黃玉環、黃玉仙放棄繼承權。

　　⒊嗣後黃春池於92年6月25日死亡，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，翌日（同年月22日）黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春簽訂協議書（甲證10），主要約定如下：

　　　⑴第一點、第二點分別提及丁（黃玉環）、戊（黃玉仙）已分別於出嫁時、92年7月間取得房屋、200萬元；

　　　⑵第三點約定黃春池遺產座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地【即北投房地】全部歸由黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由其負責清償。

　　　⑶第四點約定黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙對黃春池之遺產應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙亦應將前條黃春池遺產【即北投房地】全部分割登記予黃文龍繼承取得所有權。

　　　⑷第五、六點約定黃戴春所有之中壢房地歸黃文魁取得，日後黃戴春死亡時，由黃文魁獨自繼承，黃文龍、黃玉環、黃玉仙皆拋棄繼承中壢房地，如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，亦應將之全部分割登記予黃文魁繼承取得所有權。

　　　⑸基此，黃文龍、黃文魁、黃玉環、黃玉仙與黃戴春約定由黃文龍繼承取得北投房地，至黃戴春之中壢房地，日後歸由黃文魁繼承取得。

　　⒋黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙於92年10月7日辦理下列二事：

　　　⑴簽訂遺產分割協議書（丁證8-1），就黃春池之下列遺產為分割，以辦理繼承登記：

　　　　①○○市○○區土地及房屋【即北投房地】，由黃文龍取得全部。

　　　　②投資中之「實味香食品行-北投」【即北投店】由黃文龍取得全部；「實味香食品行-北中壢」【即中壢店】由黃文魁取得全部。

　　　　③現金14萬8,030元由黃戴春、黃玉環、黃玉仙取得全部。

　　　⑵向財政部臺北市國稅局申報遺產，經該局發給遺產稅免稅證明書（丁證8-2），其中遺產明細表包含北投房地、合作金庫銀行中壢分行、中壢郵局存款、現金、及北投店（類別：投資）、中壢店（類別：投資）。　　

　　⒌黃文龍於92年10月28日變更登記為實味香食品行之負責人；黃文魁於同年12月11日變更登記為實味香之負責人，再於110年1月7日變更為黃弘昇。

　　⒍就黃春池92年6月25日死亡後之繼承事宜，黃戴春、黃文魁、黃玉環、黃玉仙於同年7月21日向臺灣士林地方法院陳報拋棄繼承，經該院家事庭同年8月27日准予備查（甲證11），固然其等拋棄繼承之意思表示到達法院時（即同年7月21日）發生效力，黃春池之所有遺產即由黃文龍全部取得，然其等又於同年7月22日簽訂協議書（甲證10），同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）並申報遺產（丁證8-2），此3份書面所稱黃春池之遺產範圍並不一致（甲證10僅提及北投房地，而丁證8-1、8-2尚有北投店之投資、中壢店之投資及現金）。故有關黃春池之遺產處理，非僅依甲證10協議書或拋棄繼承一情遽為論斷，而應就所有卷證通盤觀察。

　　⒎證人黃文魁、黃玉環之證述如下：

　　　⑴證人黃玉環證稱「實味香」早年於中壢開始「肉類實品買賣」的生意（如牛肉乾、豬肉乾、肉鬆、肉脯等肉類加工食品），民國七十幾年在北投開店，中壢店由黃文魁負責，北投店由黃文龍負責；母親黃戴春擔心女兒與兒子爭家產，故88年6月23日甲證9契約書只處理房產問題，母親黃戴春沒說實味香要給誰，就是說你們兄弟自己共用實味香這個名稱，並說實味香中壢店的生意就給黃文魁負責，實味香北投店的生意則由黃文龍負責，北投店的商品由中壢上來，在台北分發出去；等父親黃春池92年死亡後，92年7月22日才簽甲證10協議書，這份也是在講家產，至於「實味香」生意，仍與先前相同的分配，大家都有共識。所有的產品、包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等都是中壢店做好、印製，配送到北投店，北投店不會自己做；「實味香」都沒有登記商標，我們是當地的，已經六十幾年了，大家看到「實味香」就知道是我們家的產品，「實味香」已經是我們的品牌了，是我們做生意的靈魂。「實味香」這個商號是父母留下來的，並沒有說這個「實味香」誰可以用或誰不可以用。老人家有說「實味香」是大家共用，老人家只有把房產分清楚，中壢歸黃文魁、臺北歸黃文龍，沒有說「實味香」要給誰用，生意就是臺北歸臺北、中壢歸中壢，「實味香」是大家共用的，沒有白紙黑字寫下來，口頭上有這樣講。甲證9、10和拋棄繼承，純粹處理房產的問題等語（乙證10，本院卷一第255至263頁）

　　　⑵證人黃文魁證稱：黃戴春防止黃玉仙爭房產，所以針對房產簽訂甲證9、10，黃文龍、黃文魁分別取得北投、中壢房地，當時兩個地方都在賣，但是北投不生產，都是中壢生產，再送到北投賣。甲證10就是拿中壢店的人經營中壢店、拿北投店的人經營北投店，黃文魁75年退伍，2年後黃春池中風，即負責中壢店，黃弘昇退伍後也慢慢接手，110年1月7日黃弘昇變更為中壢實味香負責人等語（乙證11，本院卷一第263至267頁）。

　　⒏承上，綜觀92年7月22日甲證10協議書第三點約定「『被繼承人黃春池遺產』座落○○市○○區○○路○段○○○○○號房屋乙棟連同基地全部歸由乙方黃文龍繼承取得，惟其抵押負債亦由乙方負責清償。」句首即指明黃春池之遺產為北投房地，第四點約定「甲、丙、丁、戊方對『黃春池之遺產』應立書聲明拋棄繼承。如未及時辦妥拋棄繼承手續，則於辦理繼承登記時，甲、丙、丁、戊方亦應將『前條黃春池遺產』全部分割登記予乙方繼承取得所有權。」前段及後段亦均指北投房地為黃春池之遺產，黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙需拋棄繼承，或將北投房地辦理繼承登記予黃文龍。並參酌同年10月7日簽訂之遺產分割協議書（丁證8-1），約定黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」投資，黃文魁取得「實味香食品行-中壢」投資；同年10月7日申報黃春池遺產時所列遺產包含北投房地、存款與現金、及北投店之投資）、中壢店之投資（丁證8-2遺產稅免稅證明書）；北投店及中壢店之負責人原均為黃春池，同年10月28日北投店負責人變更為黃文龍，同年12月11日中壢店負責人變更為黃文魁，再於110年1月7日變更為黃弘昇；參以證人黃玉環與黃文魁之上開證述，足見甲證10協議書於92年7月22日簽訂當時，黃文龍、黃文魁、黃戴春、黃玉環、黃玉仙（下稱黃文龍五人）僅針對北投房地之繼承、分割及拋棄繼承有所協議，並未包含黃春池其他遺產。參酌甲證9、甲證10協議書均約定北投、中壢二處房地各歸由黃文龍、黃文魁取得，黃文龍五人同年10月7日簽訂遺產分割協議書（丁證8-1）及申報遺產（丁證8-2），係黃文龍取得北投房地及「實味香食品行-北投」、「實味香食品行-北中壢」則由黃文魁取得，且同年10月28日、12月11日北投店、中壢店負責人分別變更為黃文龍、黃文魁等情，佐以證人黃玉環及黃文魁之證述，以及黃文龍與黃文魁、黃文魁並用「實味香」之商號名稱及商標圖樣多年，應認全體繼承人即黃文龍五人於92年7月22日簽訂甲證10協議書時業已同意黃文龍、黃文魁各自繼承經營北投店及中壢店，商品及包裝、袋子、禮盒、禮盒帶、塑膠袋等均由中壢店製作後配送至北投店販售，北投店並未製作，足見「實味香」商號之經營，二店均可使用「實味香」商標，此為黃文龍五人當時之共識，並延續此合作模式多年，就此共識，縱未有明示合意，亦有默示合意之存在。故黃弘昇辯稱黃文龍同意（縱未有明示合意，但有默示合意或意思實現）黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受等語，堪以採信。而黃文龍主張甲證9、10係由黃戴春主導，態度強勢，子女無從置喙，黃文魁已拋棄該利益，全由黃文龍全部繼承云云，並無可採。

　㈣綜上，黃弘昇於其經營網站、商品包裝、傳單、訂購單上使用如附表二所示圖文，固有包含「實味香」字樣，惟黃文龍五人於92年7月間處理黃春池遺產時即同意黃文龍、黃文魁各自負責北投店及中壢店之經營，其後兩店亦維持中壢店製作、發貨予北投店銷售之合作模式多年，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，並未限定實體使用之態樣，本應尊重當年黃文龍五人之合意，黃弘昇為黃文魁之子，承接實味香中壢店之經營，亦應與黃文龍同受上開協議之拘束，則黃文龍於黃春池死亡後分配財產時，既同意黃文魁繼續使用「實味香」文字為商標圖樣，其後由黃弘昇繼受，雖黃文龍事後為系爭商標之申請及並獲准註冊，然前開合意仍屬有效，黃弘昇使用如附表二所示圖文，即不構成商標法第68條第3款所稱商標權之侵害【爭點2】，亦無須審究黃文魁及黃弘昇是否符合同法第36條第1項善意使用之規定【爭點3】。故黃文龍之先位請求【爭點2至4】，即屬無據。

三、黃文龍主張如先位聲明無理由，備位請求依商標法第36條第1項規定請求附加標示【爭點5】，因此部分請求係延續爭點2至4以黃弘昇構成同法第68條第3款侵害商標權為前提，而如前述，兩造均應受黃文龍五人前於92年7月間協議之拘束，北投店及中壢店均得使用「實味香」之文字或字樣，黃弘昇本於前述協議而不構成同法第68條第3款侵害商標權之行為，自無需審究黃文魁及黃弘昇使用如附表二所示「實味香」商標圖樣有無符合善意先使用、不受系爭商標商標權效力之拘束而需否於原有商品或服務、原使用範圍附加標示之情形。故黃文龍之備位請求，亦無理由。

四、結論：

　㈠綜上所述，黃文魁就系爭商標請求評定已不成立確定，黃弘昇不得於本件就其有效性復為爭執，而黃弘昇使用如附表二所示圖文，不符合商標法第68條第3款侵害商標權之規定，故黃文龍依同法第69條第1項規定，先位請求黃弘昇防止、排除侵害，及備位請求附加標示，均屬無據。

　㈡從而，原審不及審酌證人黃玉環與黃文魁於本院審理時之證述、以及本院職權調閱之系爭商標申請卷、評定卷、國稅局卷、商業登記卷、房地登記卷、拋棄繼承卷等（丁證1至8），而就黃文龍之先位請求為部分勝訴、部分敗訴之判決，惟：

　　⒈關於黃文龍原審勝訴部分（即命黃弘昇不得使用相同或近似於「實味香」字樣，並應除去如附表二編號1至8所示網路平台上之「實味香」字樣）自有未洽。黃弘昇上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄改判，為有理由，應由本院將原判決此部分廢棄，改判如主文第2項所示。

　　⒉關於黃文龍原審敗訴部分，於法並無不合。黃文龍附帶上訴意旨指摘原判決該部分不當，求予廢棄改判（即附帶上訴聲明第2項），並備位請求就附帶上訴聲明第3項為判決，均無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

據上論結，本件黃弘昇上訴為有理由，黃文龍附帶上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第450條、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　17　　日

                          智慧財產第一庭

                            審判長法  官　汪漢卿

                                  法  官　陳端宜

                                  法  官　蔡惠如

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　9 　　月　　30　　日

    　　　　　　　　　　　　　    書記官　邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。



