智慧財產法院民事判決
106年度民商訴字第18號
原　　　告　倪尚設計有限公司
　　　　　　　　　　　　　設
法定代理人　曾裕隆　　　　住同上
訴訟代理人　梁家豪律師
被　　　告　匯盛國際行銷有限公司
　　　　　　　　　　　　　設
　　　　　　　　　　　　　
法定代理人　
兼  被　告　曾世甫　　　　住同上
被　　　告　蘇秋郿　　　　住同上
共      同
訴訟代理人　吳永發律師
參　加　人　騰大生物科技有限公司
　　　　　　　　　　　　　設
　　　　　　　　　　　　　
法定代理人　梁麗玲　　　　住同上
訴訟代理人　周志謨　　　　住同上

上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，本院於民國107年1月4日言詞辯論終結，判決如下：
主  文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
壹、程序方面：
    依智慧財產案件審理法第7條規定，智慧財產法院組織法第3條第1 款、第4款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。本案既屬因商標法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事案件，符合智慧財產法院組織法第3條第1款規定，本院依法自有管轄權。
貳、實體方面：
一、原告主張：
[bookmark: _GoBack]參加人騰大生物科技有限公司(下稱騰大公司)前於民國96年3月1日及99年1月1日分別取得註冊第01252424號及第01391306號商標(下稱系爭商標)，雖曾授權被告匯盛國際行銷有限公司(下稱被告匯盛公司)使用系爭商標，惟使用期限至104年3月31日止即已屆滿，原告為系爭商標之專屬被授權人，詎被告匯盛公司、被告匯盛公司負責人曾世甫及其配偶蘇秋郿於授權使用期間屆滿後，未經原告同意，仍將系爭商標使用於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、其他實體及非實體銷售平台，陳列、販售含有系爭商標之商品及服務，造成原告財產上巨大損失達新臺幣(下同)8,010,000元。
被告匯盛公司與騰大公司所簽訂之經銷商代理銷售契約(下稱經銷契約)第六條第二項雖約定:「合約期滿時，除任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，續約期滿時亦同。」此一約定應解釋為被告匯盛公司與騰大公司任一方如不欲再續約或欲另訂新約，應至遲於104年2月28日前通知他方，以避免他方屆時不及因應。而被告匯盛公司於103年4月24日以電子郵件寄送新版合約予騰大公司，大幅延長合約期限至107年3月31日，顯然騰大公司早已向被告匯盛公司表示不再續約，被告匯盛公司乃向騰大公司提議另訂新約。蓋倘非如此解釋，雙方直接適用經銷合約中自動續約條款即可，何須多此一舉另提議新約?被告匯盛公司可以主張已有續約為由拒絕將商品下架即可，又何須將原契約自動續約一年之約定提議改為延長三年?被告匯盛公司又何須另行銷售「3Steps」品牌商品?由此可知，雙方顯然並未適用自動續約約定，被告匯盛公司與騰大公司間經銷契約已於104年3月31日屆滿失效，被告匯盛公司嗣後即不得再使用系爭商標。縱使騰大公司與被告匯盛公司自104年3月31日後仍存有經銷契約之法律關係，然至遲也於104年9月30日因雙方再另行協議終止該契約關係，倘非如此解釋，則被告何須同意於同年10月1日下架產品及同意不再使用系爭商標。
被告蘇秋郿以被告匯盛公司代理人地位與原告法定代理人及騰大公司實際負責人周家和(即周志謨)間三方LINE聊天紀錄中顯示，被告匯盛公司早於104年8月14日已知悉系爭商標將由原告接手經營，並了解嗣後應與原告聯絡供貨事宜，否則何須委請騰大公司代為向原告請求協助交接?而兩造最早於104年8月27日起即展開系爭商標交接工作，被告匯盛公司於對話中亦多次肯認其就系爭商標之使用期間已屆滿而須交接與原告，足見被告匯盛公司早已知悉其就系爭商標之使用權已屆滿，卻仍繼續使用，顯然惡性重大。況蘇秋郿於該對話群組中對於交接工作自始至終均有協力處理，亦未對原告為系爭商標權人一節加以否認或為任何抗辯，對於原告及騰大公司周家和要求其下架商品部分亦回覆稱：「了解」，其辯稱被告匯盛公司與騰大公司間經銷契約仍有效存續顯屬卸責之詞。至被告匯盛公司與騰大公司間就庫存品部分如何處理之約定，與原告是否為系爭商標之商標權人及其二人間經銷契約是否終止乃不同二事，被告匯盛公司主張其仍為系爭商標之商標權人，實屬無稽。
104年9月17日後，被告匯盛公司雖有向騰大公司購買系爭商品，然自該日起騰大公司既非系爭商標之商標權人，被告匯盛公司雖向騰大公司購買系爭商品，性質上僅屬雙方間之買賣行為，與商標權人向他人售出流通之默示授權行為並非相同，亦無法區別究係針對附有系爭商標商品抑或OEM之3Steps商品。縱認為係系爭商標商品，被告匯盛公司向非商標權人之騰大公司購買附有系爭商標之商品並主張「權利耗盡原則」之適用，自無理由。被告匯盛公司自104年9月17日至12月25日期間至少向騰大公司購買951顆附有系爭商標之酵素晶體商品，並自承全部庫存僅餘165顆，可知被告匯盛公司在此期間內未經原告同意而銷售附有系爭商標之商品為786顆，其並非單純出清104年3月31日合約終止前及104年9月17日原告成為系爭商標商標權人前之庫存品，而係以商標權人自居，持續使用系爭商標於104年9月17日後非向原告所進貨之商品。原告既未默示授權被告匯盛公司使用系爭商標，被告匯盛公司以其向非商標權人之騰大公司購買之商品主張「權利耗盡」，即非可採。
騰大公司與原告間之商標使用授權同意書第三條第二項、第三項、第六條及第七條第二項中約定:「甲方(騰大公司)『不得』於已授權乙方(原告)使用系爭商標之相同授權範圍內，另行授權他人使用。」、「乙方(原告)得於中華民國內使用系爭商標及銷售標示系爭商標之一切商品，並得行使系爭商標所生之一切權利。」、「於第三條商標授權使用之範圍內，遇有非乙方(原告)所合作之第三人以標示有系爭商標之商品為行銷宣傳及銷售行為之情形時，甲方同意讓與乙方(原告)因該第三人行為致生有損害而得對該第三人主張之一切民事及刑事上權利。二、於主約有效期間內，遇有非乙方(原告)授權而任意使用系爭商標為一切行銷宣傳及銷售行為者，倘損及乙方所享權利，甲方同意讓與其所享之一切民事及刑事上權利。三、甲方所讓與乙方之前開權利，甲方同意乙方得不經其同意即可行使之。」、「本契約簽訂後，甲方不得另行再將主約及本契約所載之系爭商標再授予任一第三人以任何形式使用。」等語可知，騰大公司與原告間就系爭商標所為授權應為「專屬授權」，此亦有騰大公司聲明稿可證。騰大公司既同意原告得於我國境內使用系爭商標且其不得再行授權他人，甚至同意對於未得原告同意而使用系爭商標並販售含有系爭商標之商品者，原告得以自己名義對該他人為民事及刑事之訴訟上請求。
聲明:
被告匯盛公司暨被告曾世甫及蘇秋郿應連帶給付原告新臺幣8,010,000元及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年利率百分之五計算之利息。
被告匯盛公司暨被告曾世甫及蘇秋郿不得於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用或授權他人使用相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣，若有使用並應除去。
被告匯盛公司暨被告曾世甫及蘇秋郿不得於電子媒體、網路、其他媒介物或其他實體及非實體銷售平台媒介陳列、販賣、贈送、輸出或輸入相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣之商品或服務。
被告匯盛公司暨被告曾世甫及蘇秋郿不得於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用、重製或授權他人使用、重製相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣所延伸之廣告、文宣、影片等實體及非實體電子方式所為文字、圖畫、影像、聲音等直接或間接相關之宣傳資料，若有使用、重製並應除去。
訴訟費用由被告等三人共同負擔。
原告願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告抗辯：
被告匯盛公司與騰大公司於101年4月1日簽訂經銷契約，該經銷契約第一條第一項約定：「甲方(即騰大公司)同意將台灣區網路電子商務平台及通路零售獨家經營權授予乙方(即匯盛公司)，乙方並於合約期間內擁有甲方所提供之38G酵素晶體(即系爭商標)商標使用權。」足證被告乃屬有權使用系爭商標。原告雖主張依騰大公司與被告匯盛公司經銷契約第六條第一項約定，該經銷契約已於104年3月31日屆滿終止，故被告不得再繼續使用系爭商標。惟依經銷契約第六條第二項約定:「合約期滿時，除任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，續約期滿時亦同。」顯見該經銷契約有「自動續約」條款之機制。騰大公司未於該經銷契約期限即104年3月31日屆滿前一個月通知被告匯盛公司不再續約或要求另訂新約，亦未與被告匯盛公司結清帳款、盤點處理回收庫存商品，卻仍按月繼續出貨系爭商標商品予被告匯盛公司，直至104年12月25日止，依該經銷契約約定，該契約視為自動續約，並未終止。被告匯盛公司遲至105年3月1日接獲騰大公司通知後，始知騰大公司雙重授權原告公司情事。至被告匯盛公司103年4月24日發送電子郵件予騰大公司係要求該公司確認104年4月1日至107年3月31日期間之合約是否有需要修改之處，非如原告臆測係明知不再續約之意。況該電子郵件之後亦未見騰大公司有任何拒絕上開合約之表示，且前後兩份合約條款內容並無重大差異，可知上開合約僅係在落實101年4月1日合約第六條第二項視為自動續約之約定，而非要求另訂新約，此一見解亦經臺灣新北地方法院檢察署及臺灣高等法院檢察署智慧財產分署所肯認。
另依該經銷契約第四條第二項約定:「契約屆期或因故終止而不再續約時，乙方(即匯盛公司)有權逕行處理已入庫之庫存，或經由雙方協議後由甲方(即騰大公司)買回。」加以實務上商標權人於終止授權關係後，均會與被授權人結清帳款、盤點處理回收庫存商品等，實無可能繼續出貨予被授權人。另附有註冊商標之商品由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通後，商標專用權即已耗盡，對於持有或繼續行銷該產品之第三人，商標權人不得就該產品主張商標權。是以，縱認本件經銷契約已經終止(被告否認之)，騰大公司既未將被告匯盛公司庫存品買回，被告匯盛公司自有權利逕行處理已入庫之庫存品，而騰大公司至104年12月25日仍有出貨予被告匯盛公司，則被告匯盛公司販售載有系爭商標之商品既係向騰大公司合法購得，依上開「權利耗盡原則」，被告匯盛公司於實體及非實體行銷系爭商品而再度流通時，騰大公司及原告自不得就該等商品主張商標權。至於原告與被告及騰大公司間有關LINE之對話內容，主要係就被告匯盛公司銷售系爭商品之價格低於原告公司銷售之價格，三方乃就價格進行協調，而非告知被告匯盛公司無權繼續銷售，被告匯盛公司仍得繼續銷售系爭產品，僅不得為削價競爭行為。
本件原告曾以本案相同事實證據向臺灣新北地方法院檢察署對被告匯盛公司之負責人即被告曾世甫及其配偶蘇秋郿提起違反商標法之刑事告訴，經該署以105年度偵字第17227號及105年度偵字第30009號處分不起訴，原告聲請再議，經臺灣高等法院檢察署智慧財產分署審核後仍予駁回，足證被告等並無侵害原告商標權情事。
被告匯盛公司之「3S品牌酵素皂」外包裝紙盒係委託昌億紙器有限公司(下稱昌億公司)製作，而被告匯盛公司最早向昌億公司訂購外包裝紙盒係在105年1月13日，昌億公司於105年1月21日以大榮貨運寄出酵素皂盒給台中騰大公司，同年月25日昌億公司開立發票向被告匯盛公司請款；另被告匯盛公司「3S品牌酵素皂」外包裝紙盒之圓形商標貼紙係委託申緯特殊印刷有限公司(下稱申緯公司)製作，其時間最早在105年1月12日，此有申緯公司報價單可證(參被證11)，可知104年全年度騰大公司出貨給被告匯盛公司之產品均為系爭商標商品，而非被告匯盛公司自己開發之3S酵素皂。是騰大公司訴訟代理人陳稱其在104年3月31日後至該年年底出貨與被告匯盛公司之產品為被告匯盛公司自己之「3S品牌酵素皂」，非系爭商標商品云云，顯與事實不符。
另就損害賠償部分，被告於聲請定暫時狀態處分時已自承可能受有49,500元之存貨損害，法院乃因此命原告提供49,500元之擔保而准許其聲請。本件原告請求被告應連帶賠償8,010,000元，顯然與上開金額差距過大而屬無據。
聲明:原告之訴駁回。如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。
三、騰大公司部分(摘錄其訴訟代理人之陳述):
騰大公司與被告匯盛公司間經銷契約於104年3月31日已經終止，因參加人實際負責人周志謨曾於契約期限末日前二個月期間即以口頭方式告知被告匯盛公司負責人曾世甫及其配偶蘇秋郿，當天並以LINE通知契約結束，惟此部分並無任何證據可資證明。
104年9月17日以後出貨予被告匯盛公司之產品乃被告匯盛公司自己之品牌，並非「[image: ]」品牌。而先前出貨與被告匯盛公司之商品於契約期滿後，並未回收，被告匯盛公司在此期間所銷售之系爭商標商品均係騰大公司提供給被告匯盛公司之真品，並非仿冒品，然而必須以不公開之方式銷售，此部分契約上雖未約定，但曾以口頭告知被告蘇秋郿。當時曾告訴蘇秋郿如果公開銷售未獲得原告同意者，騰大公司將收回產品，若要繼續銷售，即應採不公開方式。原告應該知道被告尚有庫存品，但因被告匯盛公司銷售價格過低，因此曾要求被告匯盛公司下架，被告匯盛公司亦同意下架。
四、兩造不爭執之事實：
    騰大公司96年3月1日及99年1月1日分別取得註冊第01252424號「[image: ]」及第01391306號「[image: ]」商標，為系爭商標之商標權人。
 騰大公司與被告匯盛公司於101年4月1日簽訂經銷契約，約定由騰大公司授權被告匯盛公司得於臺灣區網路電子商務平台及通路零售獨家經營銷售騰大公司所提供之38G酵素晶體(即系爭商標)商標商品。
騰大公司與原告於104年9月17日簽訂商標使用授權同意書，騰大公司同意原告就主約中所載之全系列商品及其銷售時所延伸之廣告、文宣、影片、展售等實體及以非實體之電子方式所為文字、圖畫、影像、聲音等與該全系列商品直接或間接相關之宣傳資料，授權原告得以未違反法律強制規定及公序良俗之方式為一切行銷宣傳及銷售行為。
五、本件兩造之主要爭點：
被告匯盛公司於104年3月31日之後，繼續銷售由騰大公司所提供之「38Ｇ」產品，有無侵害原告之商標權？
被告匯盛公司與騰大公司間之經銷契約於104年3月31日之後是否已經終止？
原告請求被告按照產品單價乘以1,500倍計算損害賠償有無理由？
六、得心證之理由： 
被告匯盛公司於104年3月31日之後，繼續銷售由參加人所提供之「38Ｇ」產品，並未侵害原告之商標權:
本件騰大公司為系爭註冊第01252424號「[image: ]」及第01391306號「[image: ]」商標之商標權人，其於101年4月1日與被告匯盛公司簽訂經銷契約，契約期間約定自101年4月1日起至104年3月31日止，雙方約定騰大公司將臺灣區網路電子商務平台及通路零售獨家經營權授予被告匯盛公司，被告匯盛公司並於合約期間內擁有騰大公司所提供之「[image: ]酵素晶體」商標使用權(參本院卷第14頁)。依該經銷契約第六條第二項約定:「合約期滿時，除任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，續約期滿時亦同。」可知，系爭經銷契約原則上採自動續約機制，若契約屆期不欲繼續時，則須雙方任一方於一個月前通知他方不再續約或要求另訂新約。本件騰大公司實際負責人即訴訟代理人周志謨於本院審理時自稱其於契約期間屆滿前二個月曾以口頭告知被告匯盛公司負責人曾世甫及其配偶即被告蘇秋郿不再續約，惟並無任何證據證明，其另在104年3月31日即契約期間屆滿日曾以LINE告知被告匯盛公司負責人曾世甫及被告蘇秋郿謂契約至該日期滿等語(參本院卷第272頁、第273頁)。惟騰大公司訴訟代理人周志謨亦不否認在騰大公司與被告匯盛公司上開契約期間屆滿後，騰大公司仍然出貨予被告匯盛公司，而被告匯盛公司於市場上銷售之系爭商標商品均為真品，並非仿冒等情(參本院卷第273頁、第274頁)。按「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」商標法第36條第2項前段定有明文，此一規定即學說上所稱之「商標權權利耗盡原則」。依此規定，不論係商標權人本人抑或其所授權之人，凡附有商標之商品經商標權人或經其同意或授權之人銷售後，對於他人在市場上就該商品之後續銷售流通行為，不得主張其商標權遭受侵害。本件系爭商標之商標權人為騰大公司，原告係與騰大公司簽約而取得系爭商標之使用權，是不論任何人向騰大公司抑或原告公司購買取得附有系爭商標之商品，其嗣後就該商品所為之有償或無償移轉之流通行為，均不構成商標權之侵害。本件兩造及參加人均不否認被告匯盛公司於市場上所銷售之附有系爭商標商品係由騰大公司所提供，而騰大公司復為系爭商標之商標權人，依上開規定意旨及說明，被告銷售附有系爭商標之商品，自不得認為係侵害商標權人之不法行為。
原告主張其與騰大公司間所簽訂之商標使用授權同意書係約定由原告取得專屬授權地位，騰大公司依約不得另行銷售附有系爭商標商品，是被告匯盛公司銷售附有系爭商標商品，即屬侵害原告商標權之行為云云。惟查，依原告與騰大公司間所簽訂之授權同意書第一條約定，騰大公司係同意授權原告得以未違反法律強制規定及公序良俗之方式，以經註冊之「[image: ]」品牌之系列註冊商標為一切行銷宣傳及銷售行為(參本院卷第50頁)，並未明文約定將系爭商標「專屬授權」原告，原告亦未依商標法第39條第2項規定向經濟部智慧財產局為專屬授權之登記，而騰大公司實際負責人周志謨於本院審理時亦表示騰大公司仍為系爭商標之權利人(參本院卷第279頁)。是騰大公司既為系爭商標之商標權人，其銷售附有系爭商標商品予被告匯盛公司，被告匯盛公司其後於市場上銷售附有系爭商標之商品，不應認為係侵害商標權之行為。至原告指稱騰大公司與原告間商標使用授權同意書第三條第二項「再授權限制」項下第點明文約定：「甲方(即騰大公司)不得於已授權乙方使用『[image: ]』商標之相同授權範圍內，另行授權他人使用。」等語，足證其與騰大公司間確屬專屬授權，騰大公司依約亦不得自行銷售附有系爭商標商品云云。惟查，依據上開約定文義，縱使得據以認為騰大公司確實專屬授權原告使用系爭商標，惟原告既未向智慧財產局登記專屬授權之事實，依前揭商標法第39條第2項規定意旨，其亦不得對抗騰大公司以外之任何第三人，包括本件被告在內。又依上開約定，縱使騰大公司不得另行授權他人使用系爭商標，亦未限制騰大公司不得自行銷售附有系爭商標商品，本件原告既未將其所自稱之專屬授權約定事宜向智慧財產局登記，依商標法第39條第5項規定意旨，騰大公司自非不得自行銷售附有系爭商標商品。是被告匯盛公司向騰大公司購買附有系爭商標商品，並於市場上銷售，騰大公司之商標權即已耗盡，被告等之銷售行為並不構成商標權之侵害。縱認騰大公司另行對被告匯盛公司銷售附有系爭商標之商品確實違反其與原告間上開契約約定，亦與被告等是否侵害系爭商標權分屬不同二事，原告尚難援引其與騰大公司間契約約定事項拘束被告，亦不得據以指摘被告侵害其商標權，是原告此部分之主張，顯非可採。
被告與騰大公司間之經銷契約於104年3月31日之後是否已經終止？
承前所述，依被告匯盛公司與騰大公司經銷契約第六條第二項約定:「合約期滿時，除任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約或要求另訂新約外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，續約期滿時亦同。」意旨，可知除非契約一方於期滿前一個月通知他方不再續約，或要求另訂新約，否則契約期滿視為自動續約。本件騰大公司實際負責人即訴訟代理人周志謨於本院審理時雖自稱其於契約期間屆滿前二個月曾以口頭告知被告匯盛公司負責人曾世甫及被告蘇秋郿不再續約，惟並無任何證據證明，而在104年3月31日即契約期間屆滿日曾另以LINE告知被告契約至該日期滿等語(參本院卷第272頁、第273頁)，惟此部分事實亦未見參加人提出任何證據供參。被告等雖否認曾在契約期間屆滿前接獲騰大公司終止契約之通知，惟依2015年8月14日被告蘇秋郿發予騰大公司實際負責人周志謨(當時名為周家和)之電子郵件內容所載：「…原38G酵素晶體銷售多年，懇請幫忙讓我方衝擊降到最小，並使新品牌與原38G於平台能順利交軌，請協助爭取可讓匯盛繼續於電商平台銷售可至新品牌的銜接；時間點的部分再請討論。…38G酵素晶體還是請您跟新團隊爭取網路經營權的部分，條件請您協助提出。」等語；及原告與被告蘇秋郿及騰大公司周志謨間為因應交接事宜於LINE軟體所開設之交接群組聊天紀錄，其中參加人周志謨表示「…新團隊推廣簽約中…」「…請匯盛理解新團隊，新團隊對匯盛也相當禮遇了…這星期日是最後下架日，請匯盛遵守…」蘇秋郿則回覆「了解」，104年9月29日又提及「SaSa，麻煩妳將所有38G的銷售訊息全部下架!…明天上班，38G業務鋪陳了，麻煩SaSa徹底清理網路平台上所有38G的銷售訊息，謝謝!」，104年10月1日復提及「…敬告匯盛公司知悉:希望今天能儘速下架，這應該是在你的電腦即可處理的事吧，倪尚公司與你聯繫，盼接個電話，我司已完成告知下架訊息，從現起貴司所鋪設的電子公眾平台關於38G等訊息概與騰大公司無關!…」等語(參原證8，本院卷第186頁至第190頁背面)。參酌上開文字內容，可知在被告匯盛公司與騰大公司上開經銷契約期間屆滿日後，騰大公司確曾多次告知被告結束雙方間契約關係以及原告將代理騰大公司系爭商標商品之訊息，而被告匯盛公司對於契約關係終止一事亦未曾表示不同意見。是雖然尚無證據證明騰大公司或被告匯盛公司於系爭經銷契約期間屆滿日即104年3月31日之前曾向對方為不再續約或終止契約之意思表示，惟在系爭經銷契約期間屆滿後，騰大公司確實已向被告匯盛公司為終止契約之意思表示，被告匯盛公司亦未為反對之意思，且同意改換銷售不同品牌之商品，堪信原告主張被告匯盛公司與騰大公司間經銷契約已經終止，以及騰大公司實際負責人周志謨表示其與被告匯盛公司間經銷契約已經終止而未再續約一節尚非無據。
原告另主張被告匯盛公司曾於2014年4月24日以電子郵件附加一份「經銷商代理銷售契約書」寄交騰大公司周志謨，請求自104年4月1日起至107年3月31日得獨家使用系爭「[image: ]酵素晶體」商標(參原證7，本院卷第179頁)，足見被告匯盛公司係提議另訂新約，依被告匯盛公司與騰大公司系爭經銷契約第六條第二項明文「…或要求另訂新約外…」約定，可知被告匯盛公司與騰大公司系爭經銷契約於期間屆滿後，亦已終止等語；而被告匯盛公司對於確曾寄發上開契約草稿一節並未否認，僅辯稱上開契約草稿僅係提議，且騰大公司對於上開提議亦未表示可否，是系爭經銷契約於期間屆滿後，仍可自動續約云云。經查，被告匯盛公司與騰大公司間系爭經銷契約第六條第二項既已記載除「任一方已於期滿前一個月通知他方不再續約」或「要求另訂新約」外，視為本合約期間屆滿之翌日起續約一年，則一旦有「任何一方於期滿前一個月通知他方不再續約」，或「有任一方要求另訂新約」，則契約期滿後非當然自動續約之條件即成就，換言之，系爭經銷契約於期滿後即應終止。至「要求另訂新約」之「要約」有無獲得「承諾」，不在考量因素內。本件被告匯盛公司並不否認確曾於103年4月24日發函騰大公司實際負責人周志謨，並提議約定契約期間自104年4月1日起至107年3月31日止(即原經銷契約期滿終止後另訂新約期間)，其中除第一條合作內容中約定「金日公司自營性網站不在此限」部分屬新約定之內容外，其餘約款部分均與原經銷契約大致相同(參原證7，即本院卷第179頁以下)。可知，被告匯盛公司於系爭經銷契約尚未屆滿前，確曾向騰大公司提議另訂新約，而騰大公司對於被告匯盛公司前開提議並未有任何承諾或允受之意，此部分事實被告亦不爭執，僅辯稱上開新約僅係提議，騰大公司既未回應，則系爭經銷契約仍應自動續約云云。惟查，被告匯盛公司與騰大公司間系爭經銷契約既已明定「任何一方要求另訂新約」亦構成原經銷契約非自動續約之條件，本件被告匯盛公司既已提出另訂新約之要約，則原經銷契約於期滿後自非當然續約，而系爭經銷契約於期滿後，騰大公司與被告匯盛公司間既未另訂新約，騰大公司尚且催促被告等速將產品下架，另與原告洽商產品銷售事宜等情，可知系爭經銷契約期滿後，騰大公司與被告匯盛公司間即無契約關係，是被告前開抗辯亦非可採。
審酌上開被告匯盛公司寄發予騰大公司實際負責人周志謨之電子郵件內容、當事人間之LINE軟體對話內容，以及被告匯盛公司向騰大公司要求另訂新約等證據資料，堪信本件被告匯盛公司與騰大公司間系爭經銷契約業已屆期終止，故原告就此部分之主張，即非無據，被告抗辯原經銷契約期滿後自動續約云云，顯與事證不符，尚非可採。至騰大公司於系爭經銷契約終止後另出貨予被告匯盛公司部分，乃屬一般買賣性質，騰大公司實際負責人周志謨就此部分出貨行為性質之說明，經核尚與事證相符，應屬可採。另就臺灣新北地方法院檢察署105年度偵字第17227號及105年度偵字第30009號不起訴處分就原告對被告匯盛公司之負責人即被告曾世甫及其配偶蘇秋郿提起違反商標法之刑事告訴部分中，有關騰大公司與被告匯盛公司間契約關係存否之判斷，乃屬針對被告等犯罪嫌疑是否已超越所有合理懷疑程度所為之質疑，尚難據此作為認定騰大公司與被告匯盛公司間經銷契約仍屬有效之依據，是被告此部分之抗辯，亦非可採。
原告請求被告等應按照產品單價乘以1,500倍計算損害並連帶賠償及相關請求部分並無理由：
本件被告匯盛公司與騰大公司間系爭經銷契約業已於期滿後終止，此為本院依據兩造所提證據資料所確認之事實。原告主張被告匯盛公司與騰大公司間契約關係既已終止，則被告匯盛公司於契約終止後仍繼續販售附有系爭商標商品，即屬侵害原告之商標權，其自得依法請求被告等依產品單價乘以1,500倍，連帶賠償損害，合計801萬元云云(木瓜晶體、仕女私密晶體、膠原蛋白晶體、玫瑰潤潔酵素晶體、酪梨嫩白晶體，上開商品單價各為800元，各乘1,500倍，另UN-C裸彩霜單價1,340元，乘以1,500倍，上開數額總和)。惟查，如前所述，本件被告匯盛公司所販售附有系爭商標商品均為商標權人即騰大公司所提供之真品，依商標法第36條第2項規定，不惟商標權人即騰大公司不得對之主張商標權，即經騰大公司同意授權使用系爭商標之原告亦不得對被告匯盛公司主張商標權。雖原告主張其為系爭商標之專屬被授權人，自得自行主張商標權云云，惟此部分事實不惟欠缺證據支持，亦為本院所不採，理由已敘明如上。是原告主張被告等應連帶賠償原告801萬元云云，即屬無據，不應准許。
原告又主張被告等侵害其商標權，故其自得依法請求：被告匯盛公司暨被告曾世甫及蘇秋郿不得於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用或授權他人使用相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣，若有使用並應除去；不得於電子媒體、網路、其他媒介物或其他實體及非實體銷售平台媒介陳列、販賣、贈送、輸出或輸入相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣之商品或服務；不得於商業文書、廣告、數位影音、電子媒體、網路、其他媒介物、商品包裝或容器使用、重製或授權他人使用、重製相同或近似於註冊第01252424號、第01391306號商標及「38G」之文字或圖樣所延伸之廣告、文宣、影片等實體及非實體電子方式所為文字、圖畫、影像、聲音等直接或間接相關之宣傳資料，若有使用、重製並應除去云云。惟查，商標法第36條第2項既已明揭附有註冊商標之商品經商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人即不得就該商品主張商標權，換言之，該附有商標商品之合法買受人於市場上仍得繼續交易流通該商品，此種使用行為乃屬合理使用。而所謂「交易流通」，自包含商標法第5條所稱為行銷目的而為之下列行為：將商標用於商品或其包裝容器；持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款商品；將商標用於與提供服務有關之物品；將商標使用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。上開各項行為，均包含以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。本件被告匯盛公司所銷售之附有系爭商標商品既係由商標權人騰大公司所提供，其為使附有系爭商標之商品於市場上交易流通，自有採行上開行為之必要。況依被告匯盛公司與騰大公司系爭經銷契約第條約定，契約期間屆滿終止或不再續約時，被告匯盛公司有權逕行處理已入庫之庫存，原告就被告等所銷售之附有系爭商標商品其中何部分為庫存品，何部分為騰大公司在經銷契約終止後另行提供之商品，均無法區別，而被告匯盛公司於經銷契約期滿終止後所銷售之所有附有系爭商標商品復均為真品，依前揭說明，被告匯盛公司依商標法及其與騰大公司間之約定，自得繼續銷售騰大公司所提供附有系爭商標之商品，此種銷售行為並不構成商標權之侵害。原告及騰大公司主張被告不得公開銷售云云，不惟無據，且與上開規定不符，是原告此部分之請求，亦屬無據，不應准許。
、假執行之宣告：
本件原告之訴既經駁回，其有關提供擔保宣告假執行之聲請即失所附麗，亦不應准許，併此敘明。
肆、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。
中     華     民     國    107    年     2     月    8    日
　 　　　　　　　智慧財產法院第三庭
　 　　　　　　　　　　　　　　法　官 汪漢卿
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。 
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　　107　  年　　 2　 　月　　9　　日
                    　　　　　 書記官　王英傑  
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