
         

                  智慧財產法院行政判決                       01

         　　　　　　　　　　　　　　　　107年度行商更(一)字第3號     02

         原　　　告　義大利商拉伐格里奧里股份公司（RAVAGLIOLI S.P     03

         　　　　　　　　　　　　　.A.）     04

         代　表　人　古立歐 庫瑞尼（Giulio Curreli）（法務代表）     05

         訴訟代理人　陳長文律師     06

         訴訟代理人　蔡瑞森律師（兼送達代收人）     07

         被　　　告　經濟部智慧財產局     08

         代　表　人　洪淑敏（局長）住同上     09

         訴訟代理人　孫重銘     10

         訴訟代理人　陳盈竹     11

         參　加　人　日泉有限公司     12

         代　表　人　張君輔（董事）住同上     13

         訴訟代理人　劉家瑞律師     14

         上列當事人間商標評定事件，原告不服經濟部中華民國105 年2     15

         月24日經訴字第10506301580 號訴願決定，提起行政訴訟，經本     16

         院命參加人獨立參加被告之訴訟，判決後經最高行政法院廢棄發     17

         回，本院判決如下：     18

             主  文     19

         原告之訴駁回。     20

         第一審及發回前第二審訴訟費用均由原告負擔。     21

             事實及理由     22

         一、事實概要：     23

             參加人前於民國82年6 月30日以「拉威RAVAGLIOLI及圖」商     24

             標，指定使用於當時商標法施行細則第24條所定商品及服務     25

             分類表第84類之頂車機等商品，向被告改制前之中央標準局     26
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             申請註冊，經審查後核准列為註冊第631275號商標（下稱系     01

             爭商標，如附圖一所示）。嗣原告對之申請評定，經被告審     02

             查，為評定駁回之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決     03

             定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件判決之結果     04

             ，如認定應撤銷訴願決定及原處分，則參加人之權利或法律     05

             上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職     06

             權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。     07

         二、原告之主張：     08

           �二造商標構成近似：     09

             原告於47年（即西元1958年）在義大利成立，並將公司之名     10

             稱RAVAGLIOLIS .p .A . 中之「RAVAGLIOLI」作為商標（下     11

             稱據以評定商標一），另將「RAVAGLIOLI」之第3 字母「V     12

             」以倒三角形表現作成另一「RAVAGLIOLI」商標（下稱據以     13

             評定商標二），又以公司名稱之起首字母「R 」圖形設計化     14

             成「R 」商標（下稱據以評定商標三），再將據以評定商標     15

             三之「R 」字下方結合公司名稱起首3 外文字母「RAV 」組     16

             合設計出「R+RVA 」商標（下稱據以評定商標四）（以上據     17

             以評定商標如附圖二所示）。原告於82年2 月在義大利提出     18

             商標註冊申請，再於同年向國際組織提出商標申請註冊在國     19

             際分類第7 類商品上，並已獲准註冊。而系爭商標係結合上     20

             排外文「RAVAGLIOLI」及右邊「R 」圖形，及下排中文「拉     21

             威」之商標，因外文字、圖形及中文字分成上下兩排及左右     22

             時係可單獨分割，又中文「拉威」明顯係外文「RAVAGLIOLI     23

             」之中文音譯，故系爭商標主要部分應為上排較醒目之外文     24

             「RAVAGLIOLI」及圖形「R 」，故因二造商標相較均有予消     25

             費者印象深刻之外文「RAVAGLIOLI」及「R 造型圖」，其外     26
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             觀、觀念、讀音均相似，且二者所指定使用之商品類別亦屬     01

             相同或類似，以具有�通知識經驗之消費者，於購買時施以     02

             �通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有     03

             關聯之來源，二者屬構成高度近似之商標。     04

           �據以評定諸商標於系爭商標申請註冊前在相關業者及消費者     05

             間已達著名程度：     06

           1.原告為全球製造車庫設備、輪胎服務、測試設備、汽車用起     07

             重機、輪胎拆卸機、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎     08

             之機械、汽車輪胎檢查機、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡     09

             膠材料等商品之知名廠商，原告所製造提供汽車用起重機有     10

             適用於一般之汽車，亦有適用於法拉利（Ferrari ）跑車寬     11

             車身之專屬規格，汽車用起重機具備完全水平與高剛性設計     12

             ，使鋁合金車架在頂起時之四個支點位置與受力相同，以避     13

             免長時間頂起造成受力不均使得車架變形。原告為促銷據以     14

             評定諸商標所表彰之商品，多年來皆會印製標有據以評定諸     15

             商標之商品型錄以提供各國經銷代理商或消費者參考，並於     16

             公司網頁http ://http ://ravaglioli .com/提供消費者上     17

             網查詢據以評定諸商標之商品。原告之產品行銷世界各地包     18

             括台灣多年，因其品質優良深獲全球相關消費者喜愛而選購     19

             。故因原告長期廣泛使用據以評定諸商標，據以評定諸商標     20

             已成為原告所提供產品之代名詞，具高知名度而為著名商標     21

             。參加人基於同業關係，又申請與據以評定諸商標近似之系     22

             爭商標，難謂於申請系爭商標註冊前不知悉據以評定諸商標     23

             之存在。     24

           2.原告之標示有據以評定諸商標之商品已進口來台銷售多年，     25

             因原告之汽車用起重機（頂車機）等商品為專業特殊商品，     26
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             在台灣之經銷商、相關業者及消費者本就為特定族群，判斷     01

             據以評定諸商標是否著名應以該業界之相關業者及消費者為     02

             基準。原告早自64年即有標示據以評定諸商標之商品進口至     03

             台灣銷售，迄今標示有據以評定諸商標之商品於台灣代理商     04

             先後有福江有限公司（Lucky River Company)、連華貿易有     05

             限公司（Lien Hua Trading Company下稱連華公司）、台�     06

             企業有限公司（Tasese Co . ,Ltd，下稱台�公司）。又標     07

             示有據以評定諸商標之商品於台灣主要係用以維修歐洲廠牌     08

             車輛，其行銷對象為頂級歐系汽車廠。又原告之總代理商台     09

             �公司自81年併購連華公司承接其所有業務起，於82年銷售     10

             額於同業間均名列前茅。     11

           �參加人申請系爭商標註冊時確具仿襲據以評定諸商標之惡意     12

             ：     13

             據以評定諸商標分別係原告公司名稱特取部分RAVAGLIOLI，     14

             或將該特取部分起首字母「R 」圖形設計，或加上起首3 個     15

             外文單字「RAV 」組合設計而成，該等商標係原告於義大利     16

             首創之創意性商標，首先使用在汽車用起重機、輪胎拆卸機     17

             、剎車塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械等商品上，     18

             識別性極強，據以評定諸商標因長期為原告所使用而成為原     19

             告公司之營業表徵或代名詞。又參加人公司之代表人張君輔     20

             ，同時身兼金芝股份有限公司（下稱金芝公司）之代表人，     21

             二公司登記住址相同皆為臺北市○○區○○○路○ 號5 樓之     22

             8 、9 ，又後者係專門代理進口歐美底盤輪胎儀器之經銷公     23

             司，並未自行生產製造產品。參加人公司之代表人張君輔曾     24

             於92年5 月8 日以金芝公司名義去函原告公司告知其曾在8     25

             年前即約84年為原告公司之台灣經銷商，向原告公司訂購標     26
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             示據以評定諸商標之商品，而原告即於92年5 月9 日銷售商     01

             品並開立發票於金芝公司代表人張君輔。惟原告約自84年後     02

             迄今，從未與金芝公司或參加人公司簽有任何經銷代理合約     03

             。參加人為台灣公司，竟於82年6 月30日向被告申請註冊與     04

             據以評定商標二、三相同並加以結合之系爭商標，參加人身     05

             為同業，於系爭商標申請註冊前因已知悉據以評定諸商標，     06

             未經原告之同意或授權即抄襲據以評定商標二、三將其作為     07

             系爭商標之主要部分，因據以評定諸商標為著名商標，相關     08

             業者或消費者極易誤認系爭商標為原告所產製或其產製者與     09

             原告有所關聯，而誤購參加人公司之產品。且經原告查詢被     10

             告官網上之商標資料得知參加人除惡意搶註與據以評定諸商     11

             標具高度近似之系爭商標外，另曾在台灣陸續申請註冊多件     12

             含有與其他義大利商之外文商標相同之商標，參加人顯有抄     13

             襲義大利商之外文商標之慣習。系爭商標阻礙原告於我國申     14

             請註冊據以評定諸商標之權利並使台灣相關業者及消費者能     15

             選購使用真正來自義大利原廠高品質之產品。商標法旨在保     16

             障商標之原創用人，避免他人剽竊其原創商標而搶先註冊獲     17

             取利益，防止不公平競爭行為，以符合民法上之誠信原則。     18

             故參加人在申請系爭商標註冊時，顯有仿襲已臻著名之據以     19

             評定諸商標，並壟斷獨佔市場以獲取不正競爭利益之意圖，     20

             符合商標法第58條第2 項所稱之「惡意」。     21

           �為此起訴聲明：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.並命被告做     22

             成撤銷註冊第631275號「拉威RAVAGLIOLI及圖」商標之審定     23

             。     24

         三、被告之答辯：     25

           �二造商標構成近似：     26
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             系爭商標係由第3 字母「V 」作倒三角形上標所設計之外文     01

             「RAVAGLIOLI」、「R 造型圖」與中文「拉威」所構成，與     02

             據以評定商標二、三相較，二者均有予消費者印象深刻之外     03

             文「RAVAGLIOLI」及「R 造型圖」，其外觀、觀念、讀音均     04

             相似，以具有�通知識經驗之消費者，於購買時施以�通之     05

             注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之     06

             來源，二者屬構成高度近似之商標。     07

           �系爭商標之申請註冊是否惡意：     08

             原證6 之金芝公司於92年間與原告之電子郵件及交易往來資     09

             料影本，其日期為92年5 月8 日及同年月9 日，均晚於系爭     10

             商標申請註冊日，縱其郵件內容「於8 年前曾任原告之台灣     11

             地區經銷商」為真，亦相當於84年間，亦晚於系爭商標申請     12

             註冊日，無法作為參加人係惡意申請系爭商標之證據資料。     13

             原證7 之文件係於訴訟階段始提出，其真實性有待確認，難     14

             謂參加人之申請註冊有惡意，而該當商標法第58條第2 項之     15

             規定。至原告雖主張參加人除系爭商標外，亦曾在我國陸續     16

             申請多件含有與其他義大利商標相同外文之商標，顯見參加     17

             人長期有仿襲他人著名商標以獲取利益之惡意行為云云。惟     18

             商標法係採個案審查原則，應就具體個案情節，正確認定事     19

             實與適用法律，不受他案之拘束。故原告所舉另案諸商標，     20

             應屬另案註冊妥適與否問題，尚難執為系爭商標係屬惡意之     21

             依據。     22

           �據以評定諸商標是否著名：     23

             觀諸原證4 之商標註冊資料，雖可知原告於義大利及世界智     24

             慧財產組織等國家及組織申准取得商標註冊保護，惟關於商     25

             標使用情形如何暨知名度是否已臻著名，仍須參酌實際使用     26
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             證據資料綜合論斷；原證1 之公司網站資料影本，於其上方     01

             「50+ 」、「R 造型圖」結合外文「RAV 」、圖樣下固有「     02

             SINCE 1958」字樣，然由「50+ 」及「SINCE 1958」字義可     03

             推知該圖樣應係於「2008年」後始製作，且該網頁列印日期     04

             為102 年10月29日均已晚於系爭商標申請註冊日，復無法僅     05

             由該等網頁資料知悉其使用或宣傳之期間、範圍與地域，自     06

             無法採認為據以評定諸商標著名之證據資料；原證2 之公司     07

             簡介及商品型錄影本3 份，第1 份資料為「R 造型圖」結合     08

             外文「RAV 」、右方有「35。」、下方有樹葉設計圖之圖樣     09

             ，由其下之1958至1993字樣，可推知其為於82年間，原告公     10

             司創立滿35年時所製作之公司簡介，第2 份資料為「50+ 」     11

             、「R 造型圖」結合外文「RAV 」上下併排之圖樣，並於下     12

             方有「SINCE 1958」字樣，於該頁最下方之Edition 5/2012     13

             字樣，可推知其為101 年間，原告公司創立滿55年時所製作     14

             之公司簡介，第3 份資料為外文「RAVAGLIOLI」與「R 造型     15

             圖」結合外文「RAV 」之圖樣，雖無年份資料可稽，然由第     16

             2 頁之內文「over 30 years 」等字樣，可推知其為於77年     17

             間即原告公司創立滿30年時所製作之公司簡介及商品型錄，     18

             故由原證2 之證據資料影本觀之，除第2 份之公司簡介為10     19

             1 年間製作，無法作為於系爭商標申請註冊時據以評定諸商     20

             標已為著名商標之證據資料外，另2 份資料，其製成資料年     21

             代或可能早於系爭商標申請註冊日，然均為外文資料，並非     22

             針對我國消費者所製作之資料，無法由該等證據資料而判斷     23

             據爭商標之知名度是否已到達我國；原證3 之原告開立予我     24

             國業者之銷售發票影本計7 張，雖發票日期均早於系爭商標     25

             申請註冊日，且其交易之千斤頂、舉高機、輪胎拆卸機等商     26
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             品，復與系爭商標指定使用之「頂車機、千斤頂、油壓機、     01

             空壓機、電動手工具、氣動手工具、汽車矯正檯、汽車舉高     02

             器、輪胎檢查機、輪胎拆卸機」等商品屬同一或高度類似之     03

             商品，然相關銷售發票影本僅7 張，且僅與我國2 家業者銷     04

             售，其銷售數量亦不多，亦難僅憑該等有限之資料即認據以     05

             評定諸商標已為我國消費者所熟知；原證5 、6 則為參加人     06

             資料及與參加人代表人為相同代表人之金芝公司資料和金芝     07

             公司於92年間與原告之電子郵件及交易往來資料影本，惟原     08

             證6 之電子郵件及交易往來資料影本，均係晚於系爭商標申     09

             請日之82年間，無法作為系爭商標申請註冊前已為著名商標     10

             之證據，自難認於系爭商標申請註冊日即82年6 月30日前，     11

             據以評定諸商標已因廣泛行銷使用，而為國內相關事業或消     12

             費者所�遍知悉並已達著名商標之程度。綜上所述，被告原     13

             處分並無違法，為此答辯聲明請求駁回原告之訴。     14

         四、參加人之答辯：     15

           �據以評定諸商標於系爭商標申請註冊之時非屬著名商標：     16

           1.原證1 無法證明據以評定諸商標於臺灣是否有實際使用以及     17

             使用期間是否已臻著名，其全為外文，臺灣相關消費者是否     18

             知悉顯屬有疑，而網頁列印日期更為102 年10月29日，遠遲     19

             於系爭商標申請註冊日；原證2 之型錄均為外文資料，並無     20

             任何中譯，顯非針對臺灣消費者所製作，更無任何關於型錄     21

             印製日期、提供給臺灣消費者之對象、日期、數量之具體證     22

             據，無法證明據以評定諸商標於臺灣是否有實際使用，且是     23

             否已達著名；原證3 僅提供80至82年與LIENHWA TRADING CO     24

             LTD . 及其關係企業TASESE CO LTD . 之少量銷售記錄，僅     25

             能證明原告於系爭商標註冊公告前於臺灣有使用之紀錄，無     26
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             法證明據以評定諸商標於參加人之系爭商標申請註冊時已達     01

             著名，原告不僅只提供於臺灣銷售3 年之少量發票記錄，且     02

             由發票內容細觀其產品交易數量更屬稀少；原證4 之商標註     03

             冊資料僅能證明原告遲於82年2 月方向其本國即義大利之商     04

             標主管機關提出據以評定諸商標之註冊申請，並於同年7 月     05

             獲准註冊，不僅無法證明據以評定諸爭商標於臺灣已達著名     06

             程度，且據以評定諸商標當時是否於義大利已達著名，亦屬     07

             有疑，更無於臺灣達著名之可能。另原告向世界智慧財產組     08

             織申請據以評定諸商標註冊之日期為82年7 月，晚於系爭商     09

             標於臺灣之申請註冊日期，更無法證明系爭商標申請註冊時     10

             據以評定諸商標已於世界各國達著名；另由原證7 原告所屬     11

             員工所撰寫之業務報告可知，原告之業務概況顯不如其他競     12

             爭廠商，況由原證7 之數份業務報告更可知臺灣相關消費者     13

             對原告產品品質與售後服務多所抱怨，在業務報告中原告所     14

             屬員工回報大量技術問題，內容顯示原告產品品質不佳、存     15

             在大量瑕疵，自無法用以證明據以評定諸商標於系爭商標申     16

             請註冊時於臺灣已屬著名商標。     17

           2.原證9 之宣誓書為台�公司代表人所簽署，台�公司既為原     18

             告公司現總代理商，雙方存在高度利害關係，該宣誓書顯不     19

             具客觀性，證明力明顯不足，且其於81年起方為原告之總代     20

             理商，僅得就81年後之事實為有效宣誓。台�公司於原證9     21

             宣誓書陳述：「原告自西元1975年即進口含有據以評定諸商     22

             標之產品來台灣」，但其就64年至81年之陳述並不具宣誓適     23

             格，且其亦未提供任何客觀之證據資料以佐證其陳述，顯無     24

             法用以證明據以評定諸商標於系爭商標申請註冊時於我國已     25

             屬著名商標。而原證9 宣誓書所附BMW 淡水總廠之照片、世     26
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             貿參展照片均無日期標示，無法判斷實際拍攝日期；原證9     01

             所附含據以評定諸商標之產品廣告單，並無任何關於產品廣     02

             告單印製日期、提供給我國消費者之對象、日期、數量之證     03

             據，故由原證9 之附件1 至5 ，亦無法證明在系爭商標申請     04

             註冊前據以評定諸商標於我國是否有實際使用，且已達著名     05

             之程度；原證10之二張銷售紀錄，其中第二張銷售紀錄實為     06

             原證3 之第六張銷售紀錄，故原證10之實質內容僅為第1 張     07

             銷售紀錄。觀諸原證10之銷售紀錄，不僅數量極少，交易金     08

             額亦極小，似非含有標示據以評定諸商標之商品，故並非有     09

             效之使用證據，自亦無法證明據以評定諸商標於系爭商標申     10

             請註冊時已達著名。     11

           �原告無法證明參加人申請系爭商標之註冊為惡意：     12

           1.原證6 僅能證明參加人之代表人有於92年5 月去函原告，稱     13

             於8 年前即84年有向原告訂購產品之事實，由該事實僅能推     14

             論參加人可能於84年「知悉」據以評定諸商標之存在，但系     15

             爭商標之申請註冊日為82年6 月30日，縱認參加人於84年確     16

             知據以評定諸商標之存在，該時點已晚於系爭商標之申請日     17

             ，自不得認參加人申請系爭商標之註冊為惡意；原證7 為原     18

             告所屬員工所撰寫之業務報告，僅3 處提及參加人且均未提     19

             及參加人與原告間有任何聯繫關係，僅原告之所屬員工主觀     20

             認為與參加人間有某種合作關係，縱確有合作關係存在，亦     21

             僅能證明參加人知悉據以評定諸商標存在，而非獲取不正競     22

             爭利益之意圖。     23

           2.系爭商標獲准註冊迄今已超過20年，從未向任何國內相關業     24

             者如原告在台代理商、經銷商主張權利，參加人亦從未仿冒     25

             或販售仿冒原告所生產之產品，相關消費者如有需要，20多     26
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             年來均能向原告在我國代理商獲得原告產品，20年來原告既     01

             知悉系爭商標之存在，卻從未有反對之表示，應可合理推知     02

             原告同意系爭商標之註冊。依誠信原則，原告當不得另行主     03

             張參加人申請註冊系爭商標之時屬惡意，為此答辯聲明請求     04

             駁回原告之訴。     05

         五、本院得心證之理由：     06

           �本件之法律適用：     07

             按對本法100 年5 月31日修正之條文施行前註冊之商標、證     08

             明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提     09

             請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事     10

             由為限，現行商標法第106 條第3 項定有明文。次按商標圖     11

             樣襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，不得申請註     12

             冊；商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾     13

             混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之     14

             虞者，不得註冊，系爭商標83年2 月1 日註冊時商標法第37     15

             條第1 項第7 款及現行商標法第30條第1 項第11款前段分別     16

             定有明文。又商標之註冊違反第30條第1 項第9 至15款之情     17

             形，自註冊公告日後滿五年者，不得申請或提請評定。商標     18

             之註冊違反第30條第1 項第11款規定之情形，係屬惡意者，     19

             不受前項期間之限制，現行商標法第58條第1 、2 項復定有     20

             明文。且按現行商標法第58條第2 項係於92年5 月28日修正     21

             公布，當時修正理由第4 項謂：「商標之註冊違反修正條文     22

             第23條第1 項第12款（即現行法第30條第1 項第11款）且係     23

             惡意取得註冊者，因其本欲獲取不正競爭之利益，參考保護     24

             智慧財產權巴黎公約第6 條之1 第3 項，不應受有期間之保     25

             護，爰於第3 項明定『不受第1 項期間之限制』。」準此，     26
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             現行商標法第58條第2 項所稱之「惡意」，除商標權人單純     01

             「知悉」他人著名商標之存在外，並有欲獲取不正競爭利益     02

             之意圖始足當之（最高行政法院105 年度判字第488 號判決     03

             意旨參照）。     04

           �兩造商標近似：     05

             據以評定商標一為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成之商     06

             標；據以評定商標二亦為單純由外文「RAVAGLIOLI」所組成     07

             之商標，惟以等邊銳角倒三角形取代第三外文字母「V 」；     08

             據以評定商標三則為以2 個略粗且外型相同之拐杖型線條所     09

             組成之外文「R 」商標；據以評定商標四則係以據以評定商     10

             標三為基底，於淺影之字母「R 」下方加上略小之外文「     11

             RAV 」所組成。系爭商標則係由上排之據以評定商標二、三     12

             、四及下排之中文「拉威」2 字所組成，而「拉威」二字，     13

             很明顯即為「RAVAGLIOLI」之中文翻譯。二造商標相較，或     14

             均有相同之外文「RAVAGLIOLI」、或均有相同造型之大寫外     15

             文「R 」，其不論於外觀、觀念、讀音均屬近似，足以使�     16

             通消費者產生混淆誤認之虞，應構成近似之商標。     17

           �不能證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已達著名：     18

             按商標法第30條第2 項規定：「前項第9 款及第11款至第14     19

             款所規定之地理標示、著名及先使用之認定，以申請時為準     20

             。」是本件據以評定商標是否著名，自應以系爭商標82年6     21

             月30日申請註冊時為準（另因系爭商標於103 年1 月31日延     22

             展註冊，係在商標法92年修正採形式延展後，故著名之認定     23

             仍應以系爭商標申請註冊時為準）。次按現行商標法施行細     24

             則第31條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定廣     25

             為相關事業或消費者所�遍認知者。亦即該著名商標指定使     26

         12



         

         

             用之商品或服務其相關消費者所�遍認知者。又關於商標或     01

             標章之使用證據，雖不以國內為限，但國外之證據資料，仍     02

             須以國內相關事業或消費者得予知悉，始屬相當。再者，商     03

             標最基本的功能在區別商品或服務之來源，因此商標權人投     04

             入大量的金錢、精力與時間，才使其商標更能區別所表彰商     05

             品或服務之來源，而形成著名商標，基於保護著名商標權人     06

             所耗費的心血，避免他人任意攀附著名商標的信譽與識別性     07

             ，才有必要對著名商標給予較一般商標更有效的保護。所以     08

             商標權人投入大量的金錢、精力與時間，而使其更能區別其     09

             商品或服務之來源，方為著名商標給予較一般商標更有效的     10

             保護之原因，商品或服務之稀有性或價格高昂，與著名商標     11

             之形成並未有必然關聯，此從市場上某些著名平價服裝商標     12

             或著名速食商標，並不稀有亦不昂貴可得證。則本件關於據     13

             以評定商標使用情形如何及是否已臻著名，須參酌實際使用     14

             證據資料綜合論斷。經查：     15

           1.本件據以評定商標所指定使用商品類別為車庫及汽車維修類     16

             商品，包括「車庫設備、汽車用起重機、輪胎拆卸機、剎車     17

             塊用研磨機、去油及清洗車輛輪胎之機械、汽車輪胎檢查機     18

             、貨物搬運手推車、翻新輪胎用橡膠材料」等商品，係一般     19

             汽車維修保養廠均有使用之設備，並非僅有大型汽車維修廠     20

             及國內汽車產製業或代理業者或其附設之保養廠始有使用，     21

             自不應以特殊之大型汽車產製或維修器械領域為認定之基準     22

             。原證3(即評定證3)之透過關係人LIEN HWA TRANDING CO     23

             TLD 及其關係企業TASESE CO LTD 於西元1991年至1993年將     24

             商品、測試設備銷售至我國之發票單據影本僅7 張，雖標有     25

             據以評定之「R 造型圖」商標，且票載日期均早於系爭商標     26
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             申請註冊日，惟其數量稀少，銷售商品數量金額亦不多，銷     01

             售對象僅為「LIEN HWA TRADING CO LTD 」及「TASESE C0     02

             LTD 」2 家公司，僅能證明原告於系爭商標註冊公告前於臺     03

             灣有使用之紀錄，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註     04

             冊時已達著名。     05

           2.原證1(即評定證1)之原告公司網站網頁，其右上方固標示據     06

             以評定之「R 造型圖」商標，惟未具體載明日期，縱由該「     07

             R 造型圖」所載數字「50+ 」與其下方「SINCE 1958」字樣     08

             可推知其製作以生產日期應為西元2008年，晚於系爭商標申     09

             請註冊日，無法證明據以評定商標於系爭商標申請註冊時已     10

             臻著名。     11

           3.原證2(即評定證2)之原告公司簡介及商品照片，雖均可見據     12

             以評定諸商標，惟其中有部分資料數字載為「55+ 」或標註     13

             「Edition 5 / 2012」，可推知其製作日期係西元2012年，     14

             係在系爭商標申請註冊日之後，其餘資料日期（西元1993年     15

             及1988年）雖早於系爭商標申請註冊日，惟其僅為原告公司     16

             介紹及生產線與產品之照片，且均為外文資料，尚難據此逕     17

             認其知名度已到達我國。     18

           4.原證4(即評定證6)之各國商標註冊資料，固可證明原告有將     19

             據以評定諸商標於義大利及世界智慧財產組織（WIPO）等申     20

             准註冊，惟商標註冊僅為靜態權利之公示資料，其是否著名     21

             ，仍須參酌實際使用證據資料綜合判斷。     22

           5.原證5 （即評定證4 及訴願證1 ）之參加人及案外人金芝公     23

             司之公司登記及另案註冊第631276號「國旗CORGHI及圖」商     24

             標、第676591號「百事輕Pasquin 」商標及第195164號「口     25

             碑及圖BERCO （墨色）」商標等註冊檢索資料，為靜態之登     26
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             記或權利公示資料，均無涉於據以評定商標之使用，無法證     01

             明其已臻著名。     02

           6.原證6(即評定證5)之案外人金芝公司於西元2003年間與參加     03

             人之電子郵件及報價單據影本，其中電子郵件無據以評定商     04

             標，報價單據影本雖標有據以評定之「R 造型圖」商標，惟     05

             數量稀少，且二者所載日期「8.05.03 」、「9.05.03 」均     06

             係西元2003年間而晚於系爭商標申請註冊日，無法證明據以     07

             評定商標於系爭商標申請註冊時已臻著名。     08

           7.原證9 之宣誓書，為台�公司代表人所簽署，台�公司為原     09

             告現今之總代理商，與原告有一致之利害關係而有偏頗之虞     10

             ，故其內容是否屬實已有疑義，況且代理商更迭與據以評定     11

             商標是否有於我國投入大量的金錢、精力與時間推廣使用，     12

             係屬二事，自不得據以認定據以評定商標之著名程度。     13

           8.綜上，由現有證據資料，尚不足以證明在系爭商標申請註冊     14

             日82年6 月30日之前，據以評定諸商標已因廣泛行銷使用，     15

             為我國相關公眾�遍知悉而已達著名商標之程度。     16

           �不能證明系爭商標申請註冊為惡意 ：     17

           1.系爭商標之註冊公告日期為83年2 月1 日，有原處分卷附該     18

             局商標註冊薄附卷可稽，是原告於102 年10月30日舉其實際     19

             使用之「RAVAGLIOLI」等商標，主張系爭商標之註冊有註冊     20

             時商標法第37條第1 項第7 款及現行商標法第30條第1 項第     21

             11款規定之適用，對之申請評定，顯已逾商標法第58條第1     22

             項所定申請評定之5 年除斥期間。則除系爭商標之註冊有同     23

             條第2 項規定「違反第30條第1 項…第11款規定之情形，係     24

             屬惡意者」外，自不得對之申請評定。     25

           2.觀諸原告提出之參加人及案外人金芝公司之公司登記公示資     26
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             料及金芝公司於西元2003年間與原告往來之電子郵件及報價     01

             單據影本（評定證4 、5 ，即原證5 、6 ），固可證明參加     02

             人之代表人張君甫同時身兼金芝公司之代表人，且二公司之     03

             登記地址相同，所營事業並均包括進出口貿易業務及代理國     04

             內外廠商產品等；張君甫並曾於西元2003年8 月至9 月間以     05

             金芝公司（KIN TZ INTERNATIONAL CORP ）名義與原告有商     06

             業往來之事實。惟查，該電子郵件及報價單據影本所載日期     07

             均晚於系爭商標申請註冊日，縱其郵件內容：「We were     08

             Ravahliolis distributor of platform lift in Taiwan 8     09

             years ago . （我們（即金芝公司）於8 年前曾係原告公司     10

             之台灣地區經銷商）」為真，所述日期亦相當於西元1995年     11

             間而晚於系爭商標申請註冊日2 年左右。是僅依現有證據，     12

             尚難逕認參加人於82年6 月30日申請註冊系爭商標係出於惡     13

             意仿襲據以評定諸商標以獲取不正利益之意圖。     14

           3.原告雖主張參加人除本件系爭商標外，亦曾在我國陸續申請     15

             多件含有與其他義大利商標相同外文之商標（原證8 ，即訴     16

             願證1 ），顯見參加人長期有仿襲他人著名商標以獲取利益     17

             之惡意行為云云。惟按商標係採個案審查拘束原則，原告所     18

             舉另案諸商標，應屬另案註冊妥適與否問題，尚難執為本件     19

             參加人註冊系爭商標係屬惡意之論據。     20

         六、綜上所述，本件二造商標雖屬近似，惟系爭商標自註冊公告     21

             日後至原告申請評定時已逾商標法第58條第1 項規定之5 年     22

             除斥期間，且依原告所提證據資料尚難認據以評定諸商標在     23

             系爭商標申請註冊時已臻著名，亦不足證明參加人係出於惡     24

             意申請註冊系爭商標，故被告所為評定駁回處分，核無違誤     25

             。訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴     26

         16



         

         

             願決定，並命被告為評定成立撤銷系爭商標之處分，為無理     01

             由，應予駁回。     02

         七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無     03

             涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。     04

         據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第     05

         1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。     06

         中　　華　　民　　國　　108　 年　　9　　 月　　12　　日     07

         　　　　　　　　　　智慧財產法院第一庭     08

         　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　陳忠行     09

         　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富     10

         　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡如琪     11

         以上正本係照原本作成。     12

         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     13

         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     14

         提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決     15

         送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。     16

         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     17

         第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任     18

         律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。     19

              20

         得 不 委 任 律 師 為 訴 訟          所   需   要   件               21

         代 理 人 之 情 形                                            22

              23

         (一 )符 合 右 列 情 形 之 1.上 訴 人 或 其 法 定 代 理 人 具 備 律 師 資     24

           一 者 ， 得 不 委 任 律   格 或 為 教 育 部 審 定 合 格 之 大 學 或 獨     25

           師 為 訴 訟 代 理 人 　   立 學 院 公 法 學 教 授 、 副 教 授 者 。        26
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                           2.稅 務 行 政 事 件 ， 上 訴 人 或 其 法 定 代     01

                             理 人 具 備 會 計 師 資 格 者 。              02

                           3.專 利 行 政 事 件 ， 上 訴 人 或 其 法 定 代     03

                             理 人 具 備 專 利 師 資 格 或 依 法 得 為 專     04

                             利 代 理 人 者 。                        05

              06

         (二 )非 律 師 具 有 右 列 1.上 訴 人 之 配 偶 、 三 親 等 內 之 血 親 、     07

           情 形 之 一 ， 經 最 高   二 親 等 內 之 姻 親 具 備 律 師 資 格 者 。     08

           行 政 法 院 認 為 適 當 2.稅 務 行 政 事 件 ， 具 備 會 計 師 資 格 者     09

           者 ， 亦 得 為 上 訴 審   。                                  10

           訴 訟 代 理 人       3.專 利 行 政 事 件 ， 具 備 專 利 師 資 格 或     11

                             依 法 得 為 專 利 代 理 人 者 。              12

                           4.上 訴 人 為 公 法 人 、 中 央 或 地 方 機 關     13

                             、 公 法 上 之 非 法 人 團 體 時 ， 其 所 屬     14

                             專 任 人 員 辦 理 法 制 、 法 務 、 訴 願 業     15

                             務 或 與 訴 訟 事 件 相 關 業 務 者 。          16

              17

         是 否 符 合 (一 )、 (二 )之 情 形 ， 而 得 為 強 制 律 師 代 理 之 例 外 ，     18

         上 訴 人 應 於 提 起 上 訴 或 委 任 時 釋 明 之 ， 並 提 出 (二 )所 示 關 係     19

         之 釋 明 文 書 影 本 及 委 任 書 。                                  20

              21

         中　　華　　民　　國　　108　 年　　9　　 月　　12　　日     22

         　　　　　　　　　　　　　　    書記官　鄭郁萱     23
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