
         

                  智慧財產法院民事判決                       01

         　　　　　　　　　　　　　　　　　 108年度民商上字第11號     02

         上　訴　人　祿大食品有限公司     03

         法定代理人　周映明     04

         訴訟代理人　鍾秉憲　律師     05

         被上訴人　　謝玉泉即老天祿食品     06

         訴訟代理人　翁嘉君　律師     07

         上列當事人間排除侵害商標權行為事件，上訴人對於中華民國10     08

         8年6月24日本院108年度民商訴字第8號第一審判決提起上訴，本     09

         院於109年4月23日言詞辯論終結，判決如下：     10

             主  　　文     11

         上訴駁回。     12

         第二審訴訟費用由上訴人負擔。     13

             事實及理由     14

         壹、程序事項：     15

         一、本院有管轄權：     16

             按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密     17

             法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交     18

             易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟     19

             事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管     20

             轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件     21

             之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院     22

             為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產     23

             案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產     24

             第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管     25

             轄之性質，雖得由�通法院管轄，然為統一法律見解，其上     26
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             訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因被上訴     01

             人謝玉泉即老天祿食品（下稱被上訴人）起訴主張上訴人祿     02

             大食品有限公司（下稱上訴人），侵害被上訴人中華民國註     03

             冊第00000000號、第00000000號、第00000000號、第000000     04

             00號、第00000000號及「老天祿」相關商標，如附圖所示（     05

             下合稱據爭商標）。係商標法所生之第二審民事事件，揆諸     06

             前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。     07

         二、本院審理範圍：     08

         　　按言詞辯論，應於上訴聲明之範圍內為之。民事訴訟法第44     09

           　5條第1項定有明文。查本件於原審，判決主文諭知：�原審     10

             被告許俊傑即金饌企業社（下稱金饌企業，而與上訴人、周     11

             映明合稱原審被告）、上訴人不得將相同或近似於附表甲欄     12

             所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所示之商品，已有     13

         　  有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包     14

           　裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷     15

             毀或刪除；�被上訴人其餘之訴駁回；�訴訟費用由被上訴     16

             人負擔15% ，餘由原審被告共同負擔。嗣上訴人不服原審判     17

             決，提起上訴。準此，因原審判決有關准許被上訴人依商標     18

             法第69條第1項，請求原審被告不得使用被上訴人之相同或     19

             近似於附表甲欄所示之商標使用於同一或類似於附表乙欄所     20

             示之商品部分，因金饌企業與周映明均未表示上訴，被上訴     21

         　　人亦未再提起上訴，是上開部分，均已確定在案（見本院卷     22

           　一第13至14、25至26、29頁）。揆諸前揭規定，本院審判範     23

             圍，應不及於上開未上訴之部分，合先敘明。     24

         貳、實體事項：     25

         一、被上訴人主張略以：     26
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         (一)被上訴人於原審起訴部分：     01

         　　被上訴人起訴聲明：1.金饌企業、上訴人不得將相同或近似     02

           　於據爭商標圖樣，使用於同一或類似於據爭商標之指定商品     03

             ／服務，並應將含有相同或近似於據爭商標圖樣之廣告看板     04

             、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁     05

             、臉書粉絲團或其他行銷物件等均銷毀及刪除；2.原審被告     06

             應負擔費用，將本件判決書之案號、當事人、案由欄及主文     07

             之全文，以新細明體黑色10號字體刊載於聯合報、中國時報     08

             、自由時報及蘋果日報之全國版第一版1 日。其主張略以：     09

           1.上訴人使用系爭商標侵害被上訴人之據爭商標：     10

             被上訴人為據爭商標之商標權人，金饌企業未經被上訴人同     11

             意，在距離被上訴人店面距離近60公尺處使用「上海老天祿     12

             」商標（下稱系爭商標）銷售滷味。上訴人並於各大網路平     13

             台、實體店面看板使用系爭商標，已侵害被上訴人對於據爭     14

             商標之商標權。據爭商標為著名商標，其販售項目為29類滷     15

             鴨翅膀等商品，而於29類具有極高之知名度。「老天祿」三     16

             字予相關消費者寓目所及，會聯想思及滷味、滷鴨翅等商品     17

             。故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿」，會     18

             使相關消費者認為滷味商品為被上訴人產製。據爭商標指定     19

             使用於第27類、第29類「肉製品、滷味」商品；系爭商標指     20

             定使用於第23類、第30類、第32類、第35類「麵包、糕餅」     21

             商品。訴外人上海老天祿食品有限公司（下稱上海老天祿公     22

             司）並無肉製品、滷味商品之商標權，其無商標權，不可能     23

             授權予他人，是上訴人無權使用系爭商標。職是，上訴人使     24

             用「老天祿」字樣，為使用相同或近似於據爭商標之商標，     25

             侵害被上訴人之商標權。     26
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           2.上訴人於網路與實體店面看板標示「老天祿」屬商標使用：     01

           　上訴人於所經營之gomagi網、Goodlife網、生活市集、iher     02

             go愛合購、Facebook頁面、鮮食家等平台，均使用系爭商標     03

             ，以上海老天祿第二代為廣告宣傳，其中在17Life網站，雖     04

             使用於綠豆糕、杏仁餅等糕餅商品，然不斷強調滷味，並放     05

             置被上訴人武昌街店面照片、包裝盒照片，網頁內容使用據     06

             爭註冊第00000000商標圖示及被上訴人網頁截圖，已構成商     07

             標法第5條第1項第4款及同條第2項商標侵權使用之情形。上     08

             訴人使用「上海老天祿第二代自創品牌」、「上海老天祿第     09

             二代的店」文字之實際狀況，具有實質商標使用之效果。標     10

             榜「第二代」目的，係在數位資訊之洪流，以第二代之名號     11

             快速吸引相關消費者或社會大眾之目光，基於對「第一代」     12

             知名集團之認識，嗣後看見其第二代。準此，在滷味產品標     13

             榜老天祿第二代，為利用相關消費者基於對「老天祿」商標     14

             之認識，故標榜第二代，實為使相關消費者區辨滷味產品為     15

             「老天祿」或與老天祿具加盟或類似關係之店家所產製，具     16

             有商標使用之實質效果。     17

           3.被上訴人之請求權基礎：     18

         　　被上訴人依商標法第68條第1款及第3款、第69條第1項及第2     19

             項；公平交易法第22條第1項第1款、第33條；公司法第23條     20

             ；民法第28條、第185條規定，請求原審被告連帶負侵權行     21

             為責任，禁止原審被告將相同或近似據爭商標圖樣使用於同     22

             一或類似於據爭商標之商品／服務，並將系爭商品銷毀，且     23

             須刊登本判決於新聞紙。     24

         (二)原審為被上訴人部分勝訴之判決，被上訴人答辯聲明上訴駁     25

         　　回，並主張如後：     26
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           1.據爭商標老天祿為著名商標：     01

           　據爭商標「老天祿」已為滷味代名詞，在第29類滷味商品項     02

             目極具著名，「老天祿」字樣已達食品業界及相關消費者所     03

             �遍認知之著名程度，並為被上訴人優良商譽之表徵，為著     04

             名之商標。據爭商標予相關消費者寓目所及，會聯想滷味、     05

             滷鴨翅，故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿     06

             」，使相關消費者認為滷味商品為被上訴人所產製。     07

           2.上訴人使用系爭標語屬商標使用：     08

           �上訴人雖辯稱使用「上海老天祿第二代的店」（下稱系爭標     09

             語），如附圖所示，符合一般商業交易習慣云云。然此部分     10

             涉及「老天祿」、「上海老天祿」主要識別性，兩者主要識     11

             別性為「老天祿」三字。「老天祿」、「上海老天祿」最具     12

             識別性之部分為「老天祿」，相關消費者對於「上海」二字     13

             會施以較少注意，以「老天祿」三字作為商標識別，可從近     14

             期民國108年12月發生之火災報導可知。108年12月6日之西     15

             門町驚傳火警登上媒體版面，翌日各媒體均報導：「老天祿     16

             」騎樓深夜驚傳火警；名店「老天祿」前火警；「老天祿」     17

             險燒等語。火災地點雖在「上海老天祿」店外，然媒體均以     18

             「老天祿」三字作為標題，足見「老天祿」、「上海老天祿     19

             」主要識別部分為「老天祿」三字，上海二字確實被施以較     20

             少注意。就「老天祿」與「上海老天祿」以觀，兩者之主要     21

             識別性為老天祿，當上訴人使用系爭標語之文字銷售滷味時     22

             ，相關消費者僅會注意主要識別部分「老天祿」，並使相關     23

             消費者認為商品來源與老天祿經營者存有某種連結關係。商     24

             標是在連結商品與特定之符號標示，以建立其間之連結關係     25

             。     26
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           �上海老天祿公司前於75年對據爭商標「老天祿」提起評定，     01

             嗣經行政法院判決維持評定不成立，行政判決敘明，將第三     02

             人公司全銜標示者，屬在商品上表示公司名稱，不能作為商     03

             標使用之認定。公司全銜之使用非屬商標使用，係一般性表     04

             述。換言之，上訴人須完整標示第三人「上海老天祿食品有     05

             限公司」全銜，始符合商標法第36條第1項第1款「符合商業     06

             交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名」一般性表述。     07

             職是，上訴人以系爭標語並未將第三人公司名稱全銜使用，     08

             自不屬商業交易習慣之誠實信用方法。     09

           3.上訴人並未善意先使用系爭商標：     10

           �上海老天祿公司前於75年對據爭商標提起評定，歷經訴願、     11

             再訴願及行政訴訟，最終行政法院認定第三人所提供之照片     12

             、包裝紙等，並無日期可稽，有日期之報紙廣告上所載「上     13

             海老天祿食品公司」是表示第三人姓名，並非使用「老天祿     14

             」商標，故上海老天祿公司並無早於據爭商標申請前，使用     15

             系爭商標之事證。證人○○○與○○○證述時距72年，而上     16

             海老天祿公司是否善意先使用之時點至少30年，證人記憶模     17

             糊證詞多有「大概、印象中、應該」等語，證人對於其所簽     18

             署之聲明書內容，並無親自見聞，聲明書內容之真實性容有     19

             疑問，其證詞證明力難認已達通常一般人無合理懷疑之程度     20

             ，故無法證明第三人具有善意先使用之事實。     21

           �上訴人雖主張77年行政判決未行言詞辯論與鄰里間有所傳聞     22

             ，認證人之證詞可信度高於行政判決云云。然本案證人到庭     23

             作證，針對聲明書內容、72年第三人是否具善意先使用進行     24

             陳述，證人證詞多為「大概、應該」顯然其記憶模糊，且其     25

             證詞均顯示證人對於聲明書內容皆未親自見聞，聲明書內容     26
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             僅屬鄰里傳聞，鄰里傳聞之真實性如何，非無疑問。反之，     01

             77年之行政判決歷經評定、訴願、再訴願及行政訴訟，且上     02

             海老天祿公司提出「包裝紙盒、塑膠盒、包裝紙、卡貼紙、     03

             照片」，76年提起評定時所能舉證之證據，勢必最為齊全，     04

             而該等證據均無日期可稽，無足證明上海老天祿公司具善意     05

             先使用事實。職是，77年行政判決與本案證人證詞，均無法     06

             證明上海老天祿公司善意先使用，本案上訴人之善意先使用     07

             抗辯，不足為憑。況本件當事人是上訴人，上訴人須提出其     08

             於72年10月間前已有善意先使用之事實，並非將上海老天祿     09

             公司之使用證據作為上訴人自身使用證據。     10

           4.上訴人侵害被上訴人據爭商標權：     11

           　本案上訴人以系爭標語銷售滷味，非屬商標法第36條第1項1     12

             款「符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名」     13

             一般性表述，且77年行政判決說明上海老天祿公司標示全銜     14

             始屬公司姓名之一般性表述。上訴人在滷味商品標示系爭標     15

             語，相關消費者僅會注意主要識別部分「老天祿」，誤認產     16

             品係被上訴人所出品，該等字樣屬商標使用，且上訴人抗辯     17

             善意先使用不足採，是原審認定上訴人使用系爭標語文字為     18

             商標使用，侵害被上訴人商標，洵屬有據。     19

         二、原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人上訴聲明：�原判決     20

             不利於上訴人部分廢棄；�前開廢棄部分，被上訴人原審之     21

             訴駁回。並主張如後：     22

         (一)上訴人使用系爭標語非為商標使用：     23

         　1.系爭標語僅為一般性表述：     24

         　　上訴人所用系爭標語與「上海老天祿第二代自創品牌」等文     25

           　字非文字之特別編排，而係按照一般文字邏輯加以使用，故     26
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             非商標使用。原判決肯認字面上意思為表達商品來源，是出     01

             自原本上海老天祿經營者之子女輩所創立之品牌等語。上開     02

             文字僅為一般性表述，其是否因一般性表述而有侵害他人商     03

             標權之問題，應實質審查有無商標法第36條第1項第1款之情     04

             形。原判決固認系爭標語屬一般性表述，然自行創設「實質     05

             意義之商標使用」不確定法律概念，規避應實質審查有無商     06

             標法第36條第1項第1款情形，應適用商標法第15條及第36條     07

             第1項第1款，而不予適用之違誤。     08

           2.上訴人使用系爭標語符合一般商業習慣之誠信原則：     09

           �○○○以「上海老天祿」商標經營滷味事業前後時間接近一     10

             甲子，而與「老天祿」滷味齊名，上訴人創辦人為其長子之     11

             配偶，協助經營「上海老天祿」逾20年，使用系爭標語等文     12

             字形容上訴人與所販售商品，係屬表彰自己名稱、商品所憑     13

             技術及口味傳承之來源，核與事實相符。且被上訴人主張之     14

             臺北車站及松山車站櫃位情形，其主要版面及醒目處為「祿     15

             大」及「廚師圖案」，均為上訴人自行註冊之商標，其側邊     16

             或下方始以小字表述系爭標語等文字，其字體大小差距甚大     17

             ，非接近不能明確分辨，可知相關櫃位於裝潢上使用系爭標     18

             語等文字，均符合商業上慣習。     19

           �上訴人之滷味塑膠袋包裝及塑膠杯包裝照片顯示，塑膠袋之     20

             正面主要版面係「祿大」及「廚師圖案」，僅有小字表述系     21

             爭標語等文字，透明塑膠杯杯蓋部分亦同。杯身部分之主要     22

             部分前後均有「祿大」及「廚師圖案」，系爭標語等文字仍     23

             係以小字顯示。上訴人之產品包裝及附隨物品，尚有紙製禮     24

             盒3款、紙袋4款、塑膠提袋3款、大型環保袋1款、濕紙巾1     25

             款、名片2款、文宣1款、其主要表現形式均以「祿大」、「     26
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             廚師圖案」為主。可知上訴人所有包裝所用附加文字，確係     01

             輔助說明「祿大」商標之性質，均足使相關消費者輕易分辨     02

             「祿大」、「廚師圖案」始為商標之主體。況上訴人負責人     03

             之公公○○○，除開設有上海老天祿公司外，亦註冊有數樣     04

             「上海老天祿」之商標，而指定用於糕餅、米血糕等商品，     05

             亦為上訴人所販售商品範圍之一，包裝等多屬共用，絕非僅     06

             有滷味。準此，上訴人使用文字，符合一般商業習慣之誠信     07

             原則，符合商標法第36條第1項第1款之規範，自無侵害被上     08

             訴人商標權之虞。     09

         (二)上訴人使用系爭標語未侵害據爭商標權利：     10

         　1.上海老天祿公司曾對據爭商標提評定：     11

         　  原判決論據僅就文字編排之先天識別性予以考量，尚無考量     12

             「上海老天祿」確能證明早因長年使用於滷味，並與老天祿     13

             滷味於臺北市西門町地區併存逾30年，而為相關消費者間得     14

             分辨與據爭商標「老天祿」滷味間之差異性，其應具備「後     15

             天識別性」，而完全代表不同商品之獨立商標，不得強將「     16

             上海老天祿」予以拆分看待。○○○於75年間，對於被上訴     17

             人所註冊「老天祿」申請評定，雖當時主管機關經濟部中央     18

             標準局予以駁回，嗣經訴願、再訴願，均以申請評定已超逾     19

             2年除斥期間為由予以維持，然據評定書理由載明：本件申     20

             請人檢送包裝紙盒、塑膠盒包裝紙、卡貼紙、公司店面照片     21

             、部分滷味產品相片，證物均非臨時製作之物，足認○○○     22

             以上海老天祿販售滷味時間甚久等情。     23

           2.證人供述與聲明書足證上海老天祿具後天識別性：     24

           �證人○○○結證稱：本人從小學開始，自56年間就吃過成都     25

             路上海老天祿之滷味，武昌街老天祿是在當退伍後即71年間     26
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             始開店。證人○○○結證稱：國中或高中約15至17歲，自68     01

             年至70年時至國賓看電影，均要吃成都路上海老天祿滷味，     02

             店內擺設很久，均差不多，左邊擺糕餅，右邊擺滷味。證人     03

             之上開陳述均與兩造陳述事實相符，自得認定上訴人稱上海     04

             老天祿最遲早於50餘年間，開始販賣滷味等語為真正。     05

           �參諸書面聲明書，聲明人雖對於其內容並非均有親自見聞，     06

             惟聲明人均為當地素來有名商家或人士，其基於其長期生活     07

             於西門町地區所知悉之事實，且均為長期上海老天祿之客戶     08

             ，自有相當憑信性。準此，上訴人主張「上海老天祿」商標     09

             ，早因長久經營始用於滷味商品，已具後天識別性與善意先     10

             使用之事實等語，應為事實。職是，將「上海老天祿」視為     11

             商標之一整體而加以看待，因其具備之後天識別性，自與「     12

             老天祿」滷味所表彰之產品不同。     13

         (三)上訴人不因合作廠商行為而負責：     14

         　　關於網路部分之合作廠商，其版面均為各商家本於其各自行     15

             銷之考量而自行編訂，僅有使用系爭標語等文字，自與被上     16

             訴人所註冊據爭商標無涉。「生活店商」即17Life網站雖有     17

             誤植被上訴人據爭商標「老天祿」名片與商標，除與上訴人     18

             全然無涉外，亦早於起訴前1年前，已由上訴人第一時間促     19

             請其改善完畢，其餘合作網路商家均無此情形，被上訴人於     20

             提出本件訴訟時，仍提出1年前之網路截圖，並執上詞以為     21

             爭執，顯有混淆視聽之意圖。況被上訴人於原審起訴所稱之     22

             網路行銷廠商，均為專業網路商，而與上訴人間並無從屬及     23

             控制關係，被上訴人對於上訴人於網頁之經營、設計及管理     24

             ，究有何指示或干預，除迄今未有舉證及說明外，亦無明示     25

             上訴人依法令有何連帶負責義務之根據，純以第三人所經營     26
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             、設計及管理之網站有侵害其商標之虞，要求上訴人負責，     01

             顯於法無據。     02

         參、本院得心證之理由：     03

         一、整理與協議簡化爭點：     04

         　　按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事     05

           　訴訟法第270條之1第1項第3款與第463條分別定有明文。法     06

             院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭     07

             點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（     08

             見本院卷一第193至202頁之108年12月13日準備程序筆錄）     09

             ：     10

         (一)當事人不爭執事項：     11

         　  當事人不爭執事項如後：1.被上訴人為據爭商標之商標權人     12

             。2.原審被告金饌企業未經被上訴人同意，在距離被上訴人     13

             店面距離近60公尺處，使用系爭標語字樣銷售滷味。3.上訴     14

             人於各大網路平台、實體店面看板使用系爭標語文字。     15

         (二)當事人主要爭點：     16

             當事人主要爭點如後：1.上訴人之非商標使用抗辯，是否成     17

             立？2.上訴人之善意先使用抗辯，是否成立？3.上訴人之合     18

         　　作廠商誤植系爭商標，是否影響被上訴人於本案之請求？     19

         二、上訴人使用系爭標語行為屬商標使用：     20

             按未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵     21

             害商標權：�於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商     22

             標者。�於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標     23

             ，有致相關消費者混淆誤認之虞者。�於同一或類似之商品     24

             或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆     25

             誤認之虞者。商標法第68條定有明文。成立本法第68條之直     26
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           　接侵權，係兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，     01

             而作為商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要     02

             件。所謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而     03

             言。被上訴人主張上訴人使用系爭標語之行為，成立商標法     04

             第68條之侵害據爭商標等語。上訴人抗辯稱其使用系爭標語     05

             ，並非商標法第5條之商標使用，不成立商標侵害云云。職     06

             是，因直接侵害商標之成立，必須侵權行為人有使用商標之     07

             行為，故本院應先探討上訴人是否有使用系爭標語之行為；     08

             繼而審究上訴人有無違反商標法第68條之侵害商標之行為；     09

             最後判斷本件有無商標法第36條第1項第1款之免責事由適用     10

             （參照本院整理當事人爭執事項1）。     11

         (一)商標使用之要件：     12

             按商標之使用，係指為行銷之目的，而有下列情形之一，並     13

             足以使相關消費者認識其為商標：1.將商標用於商品或其包     14

             裝容器；2.持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；3.     15

             將商標用於與提供服務有關之物品。4.將商標用於與商品或     16

             服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、     17

             電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。商標法第5 條第     18

             1 項、第2 項定有明文。所謂行銷者，係指向市場銷售作為     19

             商業交易而言，行銷範圍包含國內市場或外銷市場。準此，     20

             被上訴人應舉證證明上訴人有行銷商品之目的，並有標示據     21

             爭商標之積極行為，而所標示者足以使相關消費者認識其為     22

             商標，始可認定上訴人使用系爭標語行為，符合商標之使用     23

             要件。     24

         (二)上訴人使用系爭標語文字行銷其服務項目：     25

         　　上訴人就其所銷售之滷味產品，使用系爭標語或「上海老天     26
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           　祿第二代自創品牌」文字，而與自有商標「祿大」併同出現     01

             ，此有被上訴人提出照片可證（見原審卷第147至212頁）。     02

             上訴人並不爭執上開事實，是上訴人使用系爭標語等文字，     03

             販賣滷味商品之事實，足堪認定。就「上海老天祿第二代自     04

             創品牌」或系爭標語以觀，雖其文義係表達商品之來源，為     05

             出自原本「上海老天祿」經營者之子女輩所創立品牌，然在     06

             實質意義上，表明商品之來源與「上海老天祿」經營者存有     07

             連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，是上開文     08

             字之使用為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結     09

             關係，有相同之效果與功能。準此，使用「上海老天祿第二     10

             代自創品牌」或系爭標語，具有商標效果、功能之商標使用     11

             ，而為實質意義之商標使用。揆諸前揭見解，上訴人使用系     12

             爭標語等文字，具有行銷之目的，將系爭標語使用於有關之     13

             滷味商品，足以使相關消費者認識其為商標，核其行為為商     14

             標法第5條之商標使用要件。     15

         (三)上訴人違反商標法第68條第3款規定：     16

         　1.商標法第68條規定之審查因素：     17

             商標法第68條第1款至第3款之直接侵害商標行為，各為不同     18

             之侵害態樣。申言之：�同法第1款之直接侵害商標行為，     19

             係指兩者商品或服務同一，且註冊商標或標章相同，而作為     20

             商標使用者，不以有致混淆誤認之虞為侵害商標權要件。所     21

             謂相同商標者，係指兩者圖樣完全相同，難以區分而言。�     22

             成立同條第2款之直接侵害商標要件如後：�商品或服務類     23

             似；�註冊商標或標章相同；�致相關消費者混淆誤認之虞     24

             ；�作為商標使用。�成立商標法第68條第3款之直接侵權     25

             要件如後：�作為商標使用；�註冊商標或標章近似；�商     26
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             品或服務同一或類似；�致相關消費者混淆誤認之虞。被上     01

             訴人主張上訴人使用系爭商標與系爭標語，成立商標法第68     02

             條第1款至第3款之侵害據爭商標行為等語。上訴人抗辯稱其     03

             使用系爭商標行為，不成立直接侵害據爭商標之行為云云。     04

             職是，據爭商標「老天祿」與系爭商標「上海老天祿」，兩     05

             者商標圖樣近似，本院應探討上訴人之行為，有無違反商標     06

             法第68條第3款規定，直接侵害據爭商標。     07

           2.系爭標語與據爭商標致相關消費者混淆誤認：     08

         　　所謂有致相關消費者混淆誤認之虞者，係指兩商標因相同或     09

             構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者，誤認     10

             兩商標為同一商標；或雖不致誤認兩商標為同一商標，而極     11

             有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服     12

             務；或誤認兩商標之使用人間有關係企業、授權關係、加盟     13

             關係或其他類似關係而言。簡言之，商標有使相關消費者對     14

             其表彰之商品或服務之來源或產製主體，發生混淆誤認之虞     15

             而言（參照最高行政法院98年度判字第455號行政判決）。     16

             故判斷有無混淆誤認之虞，應參酌商標之近似、商品或服務     17

             類似、商標識別性之強弱、先權利人多角化經營之情形、實     18

             際混淆誤認之情事、商標申請人是否善意、相關消費者之認     19

             知及行銷場所等相關因素，就強弱程度、相互影響關係及各     20

             因素等綜合認定，是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之     21

             虞。準此，本院判斷據爭商標與系爭商標間有無混淆誤認之     22

             虞，作為判斷上訴人使用系爭商標有無侵害據爭商標之基準     23

             。     24

           �兩商標近似程度高：     25

             所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商     26
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         　　標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備�通知識經     01

             驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之     02

             虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之     03

             整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服     04

             務上時，具有�通知識經驗之相關消費者，在購買時施以�     05

             通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同     06

             一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。被上訴     07

             人主張兩商標相同或成立近似程度高，致相關消費者有混淆     08

             誤認之虞等語。上訴人抗辯稱觀察兩商標之整體圖樣，不成     09

             立近似云云。職是，本院應審究兩商標是否相同或近似性？     10

             兩商標之近似程度為何。     11

           �所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型或設色等     12

         　　項目，其具近似性，有產生混淆誤認之虞。查據爭商標多以     13

           　單純之文字「老天祿」組成，僅據爭商標五有略經設計之圖     14

             文，然其引人注意之主要識別部分，仍為置於中央並放大之     15

             中文「老天祿」。至系爭標語為「上海老天祿第二代的店」     16

             單純文字，用以表彰上訴人與老天祿之關聯。相較兩商標之     17

             圖樣，均有「老天祿」文字，屬近似程度高之商標。準此，     18

             兩商標外觀成立高度近似。     19

           �所謂讀音近似，係指商標所使用之文字，以連貫唱呼為標準     20

             ，而足以產生混淆誤認之虞。查系爭商標與據爭商標之主要     21

             中文部分，均有「老天祿」文字，倘以中文連貫唱呼兩商標     22

             時，兩商標之主要讀音相同。職是，兩商標成立高度讀音近     23

             似。     24

           �所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義，有產生混淆誤認     25

             之虞者。查據爭商標與系爭標語均以「老天祿」字樣為主要     26
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             識別部分，而老天祿為西門町地區知名滷味店家為人所知。     01

             兩商標予人形象一致，整體外觀設計與字型相近似，其客觀     02

             呈現之觀念相同或近似，予人寓目印象並無差異。準此，兩     03

             商標觀念成立高度近似性。     04

           �綜上所述，兩商標就整體外觀、觀念及讀音等項目，加以觀     05

             查，成立高度相似性，而於異時異地隔離整體觀察，易予人     06

             有相同或系列商標之聯想，以具有�通知識經驗之相關消費     07

             者，其於購買時施以�通之注意，應可能誤認兩者來自同一     08

             來源或雖不相同而有關聯之來源。職是，兩商標應構成高度     09

             近似性商標。     10

           �兩商標指定使用於同一與類似商品或服務：     11

           �所謂商品類似者，係指兩個不同之商品，在功能、材料、產     12

         　　製者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商     13

         　　標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認     14

             其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源。所謂服務類似者     15

             ，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因     16

             素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社     17

             會通念與市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同     18

             ，或雖不相同而有關聯之來源者。準此，本院應審究上訴人     19

             使用之系爭商標與據爭商標指定之商品，是否類似與其類似     20

             之程度為何。     21

         　�據爭商標均指定使用於各種滷味商品，包含滷鴨舌、滷雞鴨     22

           　翅膀、滷雞鴨腿、雞肝、雞爪、鴨腳、雞鴨腸、牛腱、牛肚     23

             、香腸、雞鴨心、雞鴨胗、雞脖、雞鴨頭、豬腳蹄筋、豆干     24

             、百頁豆腐、素（雞、鴨、魚）肉、蒟蒻、滷蛋、鮮海帶等     25

             項目，如附圖所示，而系爭標語亦為上訴人使用於滷味商品     26
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             。職是，據爭商標與系爭標語均指定使用於滷味類食品之商     01

             品，兩者為同一或類似服務或商品。     02

           �據爭商標有高度識別性：     03

         　�按商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號     04

         　　、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所     05

         　　組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者     06

         　　認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區     07

         　　別者。商標法第18條定有明文。商標之識別性，為商標註冊     08

             之積極要件。識別性之判斷應以商標與指定商品或服務間之     09

             關係為依據，不能脫離指定商品或服務單獨為之。職是，本     10

             院應審究據爭商標之識別性強弱程度為何。     11

         　�依商標識別性之強弱，將商標分為通用名稱商標、描述性商     12

         　　標、暗示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性     13

         　　越強之商標，商品或服務之相關消費者印象越深，他人稍有     14

           　攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。所謂創造性或新奇     15

             性商標，係指商標為刻意設計之標章，其為自創品牌，而商     16

             標之文字、圖案或用語均為過去所無，故其識別性最強，係     17

             最強勢商標。查據爭商標圖樣「老天祿」，雖為簡單中文組     18

             成，然其非我國既有通常詞彙，核為無意義用語，且為過去     19

             所無，且競爭同業並無使用此詞彙之必要性。其指定使用於     20

             滷味食品類商品，其為自創品牌。準此，據爭商標為創造性     21

             商標，具有最強之識別性。     22

           �多角化經營之情形：     23

           　先權利人有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品     24

           　或服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應     25

             僅就各類商品或服務分別比對，而應將多角化經營情形納入     26
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             考量。反之，先權利人僅經營特定商品或服務，無跨越其他     01

             行業者，則其保護範圍得較為限縮。查據爭商標指定使用商     02

             品或服務，如附圖所示，僅知被上訴人服務限於滷味食品類     03

             ，復無其他佐證有被上訴人多角化經營。職是，據爭商標未     04

             必有多角化經營之情形。     05

           �兩商標無實際混淆誤認之情事：     06

           　所謂實際混淆誤認者，係指相關消費者對於商品或服務，誤     07

             認後案商標之商品或服務，為源自先權利人之情形。準此，     08

             本院應審究據爭商標與系爭商標有無實際混淆誤認之情事。     09

             查被上訴人迄今均未提供相關事證，證明兩商標有實際混淆     10

             誤認之事實。準此，本院無從判斷兩商標是否有實際混淆誤     11

             認之情事。     12

           �相關消費者對據爭商標較為熟悉：     13

             相關消費者對商標之熟悉程度，繫於商標使用之廣泛程度。     14

             原則上熟悉程度為何，應由主張者提出相關使用事證，加以     15

             證明之，相關消費者對衝突之兩商標，應賦予相關消費者較     16

             熟悉之商標較大保護。準此，本院茲審究相關消費者對兩商     17

             標熟悉之程度為何？本院參諸被上訴人於原審提出之證據可     18

             知，據爭商標「老天祿」已成為現今社會之滷味代名詞，在     19

             第29類滷味商品項目具有著名，該等證據如後：�據爭商標     20

             商品榮獲「2008十項必買伴手禮」報導；�相關消費者介紹     21

             據爭商標商品文章；�知名藝人指名據爭商標商品報導；�     22

             臺北市觀光局發行之旅遊資訊手冊；�TVBS新聞報導；�三     23

             立新聞網報導（見原審卷第47至108、325至326頁）。足見     24

             「老天祿」字樣已達食品業界及相關消費者所�遍認知之著     25

             名程度，並為被上訴人優良商譽之表徵，為著名之商標。「     26
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             老天祿」予相關消費者寓目所及，易聯想與滷味、滷鴨翅等     01

             滷味，故於銷售滷味之店面招牌、看板等處標示「老天祿」     02

             將使相關消費者認為滷味商品為被上訴人所產製。職是，據     03

             爭商標「老天祿」，已廣為相關事業或消費者所�遍認知，     04

             衡諸交易市場以觀，相關消費者對據爭商標應較為熟悉。     05

           �兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性高：     06

             就商品或服務之行銷方式而言，商品之行銷管道或提供場所     07

             相同，相關消費者同時接觸之機會較大，引起混淆誤認之可     08

             能性較高。反之，經由直銷、電子購物、郵購等行銷管道者     09

             ，其與實體店面行銷者，其發生混淆誤認之虞程度較低。查     10

             上訴人將系爭標語，使用於臺北西門地區之實體店面與其他     11

             分店。而被上訴人亦將據爭商標使用於臺北西門地區之實體     12

             店面使用，相關消費者極有可能誤認上訴人為被上訴人之關     13

             係或分支企業。衡諸市場交易常情，兩商標之行銷方式與行     14

             銷場所，具有相當重疊性，相關消費者有同時接觸之機會時     15

             ，易致混淆誤認之虞。     16

           �上訴人使用系爭商標非為善意：     17

           　商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商     18

             品或服務相區別，故申請註冊商標或使用商標，應在發揮商     19

             標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認其來源     20

             ，甚至企圖致相關消費者混淆誤認其來源，而為商標之使用     21

             者，即非屬善意，應不受保護。查系爭商標使用於服務或商     22

             品項目，其與據爭商標指定使用商品構成同一或類似，且兩     23

             商標圖樣成立高度近似。據爭商標早於73年6月1日已申請註     24

             冊，上訴人嗣於99年4月22日始登記設立，並使用系爭標語     25

             行銷商品或服務（見本院卷一第83頁）。參諸兩造屬競爭同     26
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             業，被上訴人為市場知名企業，衡諸交易常情，上訴人應知     01

             悉據爭商標之存在。職是，上訴人使用系爭商標有攀附據爭     02

             商標之主觀意圖，足徵其非善意。     03

           �兩商標有使相關消費者發生混淆誤認之可能：     04

           　綜上所述，相關消費者有可能誤認兩商標之使用人間存在關     05

             係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之來源，而有     06

             發生混淆誤認之可能。準此，上訴人使用系爭商標之行為，     07

             違反商標法第68條第3款規定，未經被上訴人同意，以行銷     08

             為目的，成立直接侵害據爭商標之行為。     09

         (四)系爭商標不適用第36條第1項第1款規定之事由：     10

         　1.商標法第36條第1項第1款規定之審查因素：     11

         　　按以符合商標交易習慣之誠實信用之方法，表示自己之姓名     12

           　、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、     13

             用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標     14

             使用者，商標法第36條第1項第1款定有明文。本款之構成要     15

             件有如後：�以符合商標交易習慣之誠實信用之方法表示商     16

             品或服務之說明；�表示自己之姓名、名稱或其商品或服務     17

             之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地，或其他有     18

             關商品或服務本身之說明；�非作為商標使用者。商標識別     19

             性之高低與合理使用呈反比關係，商標之識別性越高，可成     20

             立合理使用之空間越窄。反之，商標之識別性越低，可成立     21

             合理使用之空間即較廣。有不正競爭之主觀意思，非屬善意     22

             使用商標者，不得主張合理使用。故冒用他人之商標，造成     23

             相關消費者混淆誤認，或以依附他人商標之方式掠奪他人之     24

             商譽，均屬不正競爭之態樣。上訴人主張其對於使用「老天     25

             祿」文字，係以符合商標交易習慣之誠實信用方法，僅為一     26
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             般性描述，非作為商標使用，依商標法第36條第1項第1款規     01

             定，不受據爭商標之效力所拘束云云。被上訴人抗辯上訴人     02

             使用系爭商標或系爭標語，並非交易習慣之誠信方法使用等     03

             語。職是，本院自應審究上訴人使用系爭商標，是否屬商標     04

             法第36條第1項第1款規定之交易習慣之誠實信用方法。     05

           2.上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法：     06

           �指示性合理使用與描述性合理使用：     07

           �所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法，係指以商業上通常     08

             方法使用之，在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述     09

             性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使用     10

             ，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。申言之，商標     11

             法第36條第1項第1款所規定，不受商標權效力所拘束之情形     12

             ，係以非作為商標使用為要件，其使用情形不能有實質上具     13

             有商標使用之效果。合商業交易習慣之誠信方法可分為指示     14

             性合理使用與描述性合理使用。     15

           �所謂指示性合理使用，係以他人之商標指示該他人之商品或     16

             服務，其利用他人商標指示他人商品或服務來源，藉此表示     17

             自己所提供商品或服務之內容。倘行為人之使用非在表彰自     18

             己商品或服務，或未能使相關消費者認識其為商標，相關消     19

             費者並無誤認商標商品或服務來源之虞，自非商標權之權利     20

             範圍，自無須給予商標權之獨占保護。     21

           �所謂描述性合理使用，係指第三人以他人商標，來描述自己     22

             商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，此     23

             種方式之使用，並非利用他人商標指示商品或服務來源之功     24

             能，純粹作為第三人商品或服務本身之說明，商標權人取得     25

             之權利，係排除第三人將其商標，作為第三人指示自己商品     26

         21



         

         

             或服務來源之使用，第三人所為之使用既非用以指示來源，     01

             即非屬商標權效力拘束範圍。     02

           �系爭商標指示提供商品來源：     03

           �上訴人所使用系爭商標，用於滷味商品，而與據爭商標指定     04

             使用之商品類似或相同，如附表之乙欄所示。且其中最具有     05

             識別性之部分為「老天祿」文字，核與據爭商標相同，可使     06

             相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標之商品來源有所關     07

             聯，並非指示性合理使用與描述性合理使用「老天祿」文字     08

             ，屬於據爭商標之排他效力範圍所及。     09

           �商標法第36條第1項第1款所規定，不受商標權效力所拘束之     10

             情形，必須是以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自     11

             己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性     12

             質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，     13

             非作為商標使用。參諸上訴人使用系爭商標或系爭標語，均     14

             有為行銷其商品之目的，為有實質意義之商標使用，不屬不     15

             受商標權效力所拘束之情形。準此，據爭商標為著名商標或     16

             創造性商標，上訴人使用系爭商標或系爭標語，非屬指示性     17

             合理使用或描述性合理使用之範圍，攀附據爭商標之商譽與     18

             知名度，顯難以成立合理使用之空間，是上訴人使用系爭商     19

             標或系爭標語不符合商業交易習慣之誠信方法，無法限制據     20

             爭商標之效力，足認上訴人使用系爭商標或系爭標語，均直     21

             接侵害據爭商標。     22

         (五)上訴人使用系爭商標構成商標使用：     23

         　　綜上所述，上訴人使用系爭商標或系爭標語文字行銷其商品     24

             ，違反商標法第68條第3款規定，侵害據爭商標之行為，並     25

             無商標法第36條第1項第1款之免責事由適用。上訴人雖主張     26
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             上海老天祿公司早已使用「老天祿」文字，並對被上訴人之     01

             據爭商標提出評定，並出行政法院77年度判字第1191號行政     02

             判決影本為憑（見本院卷一第315至329頁）。然參諸行政法     03

             院77年度判字第1191號行政判決內容可知，廣告上所載上海     04

             老天祿公司係表示上海老天祿公司之名稱，並非使用「老天     05

             祿」商標，表彰其生產製造、加工、揀選、批售、經紀之商     06

             品，而商標使用於商品，而與法人之名稱、性質有別，自難     07

             據以認定上海老天祿公司使用「老天祿」作為商標（見本院     08

             卷一第313至330頁）。申言之，上訴人應完整標示上海老天     09

             祿公司公司全銜，始符合商標法第36條第1項第1款符合商業     10

             交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名之一般性表述。     11

             況上海老天祿公司非本件當事人，上訴人與上海老天祿公司     12

             非同一之權利主體。職是，上訴人使用系爭標語構成商標使     13

             用。     14

         三、上訴人使用老天祿不構成善意先使用：     15

         　　上訴人固主張○○○早在據爭商標註冊登記前，已使用「上     16

           　海老天祿」商標經營「上海老天祿食品號」、「上海老天祿     17

             食品有限公司」，並販賣糕餅、滷味產品，縱據爭商標註冊     18

             登記後，○○○得基於善意先使用抗辯繼續使用「上海老天     19

             祿」商標，上訴人係基於○○○之提攜而使用「上海老天祿     20

             」商標云云。被上訴人抗辯稱「老天祿」與「上海老天祿」     21

             原先系出同源，其後始分家為「老天祿」與「上海老天祿」     22

             ，兩者分家時，分給蔡家之上海老天祿商標，所使用商品僅     23

             有麵包、糕點類，並無肉製品、滷味等語。職是，本院自應     24

             審究上訴人使用系爭商標或系爭標語於滷味商品，是否符合     25

             善意先使用之要件（參照本院整理當事人爭執事項2）。     26
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         (一)善意先使用之要件：     01

             按在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於     02

           　同一或類似之商品或服務者，但以原使用之商品或服務為限     03

             ；商標權人並得要求其附加適當之區別標示，商標法第36條     04

             第1項第3款定有明文。職是，主張善意先使用抗辯者，須證     05

             明如後要件：1.其使用時間在商標權人商標註冊申請日前；     06

             2.先使用之主觀心態須為善意，不知他人商標權存在，且無     07

             不正競爭目的；3.使用相同或近似之商標於同一或類似之商     08

             品或服務。本款規範之目的，在於平衡當事人利益與註冊主     09

             義之缺點，並參酌使用主義之精神，是主張善意先使用之人     10

             ，必須於他人商標註冊申請前已經使用在先，並非以不正當     11

             之競爭目的，使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或     12

             服務，始不受嗣後註冊之商標效力所拘束。而善意使用之認     13

             定時點，係以商標註冊申請日為判斷基準。申言之，商標法     14

             之善意先使用規範，在於保護先使用行為，所創造之事實狀     15

             態或社會關係，使善意使用人能在原有之社會關係，享有應     16

             受保護之利益。商標善意先使用者，不以行為人自行創設商     17

             標為限，亦包含行為人於他人商標註冊申請日前，並非以不     18

             正當競爭為目的而使用商標，均符合商標善意先使用之要件     19

             。     20

         (二)上訴人未先於被上訴人使用系爭標語且其非善意者：     21

           1.上海老天祿公司之營業事項未包含滷味商品：     22

         　　上訴人使用系爭商標或系爭標語，核為行銷滷味商品之性質     23

             。上訴人雖主張上海老天祿商標有先使用情形，其為善意先     24

             使用云云。並提出上海老天祿茶食糖果總號招牌照片、上海     25

             老天祿公司登記事項表等件為憑（見原審卷第273至282頁）     26

         24



         

         

             。然參諸上海老天祿公司之營業事項記載可知，其營業項目     01

             如後：�糕餅糖果及其他食品之製銷業務；�各種罐頭、食     02

             品、禮品之買賣業務。準此，均無法認定「上海老天祿」商     03

             標有先使用於滷味商品之事實，上訴人自無從憑「上海老天     04

             祿」商標，進而抗辯對於滷味商品為善意先使用。     05

           2.善意先使用為不侵權之抗辯事由而非權利：     06

           �我國商標法採取註冊保護原則，商標註冊之目的，在於取得     07

             專屬及排他權之效力，在無侵害已註冊商標權之前提，任何     08

             人可於交易市場自由使用其商標，並不以就商標取得註冊為     09

             必要。商標法例外允許先使用商標繼續使用，不受商標權效     10

             力所拘束之規定，係為避免申請註冊之商標與先使用於市場     11

             之商標產生衝突，以尊重市場上已有先使用商標之事實，作     12

             為採行註冊保護原則之衡平措施。     13

           �參諸商標法第36條第1項本文及同條項第3款規定以觀，商標     14

             使用行為符合善意先使用之要件者，其法律效果為不受他人     15

             商標權之效力所拘束，善意先使用人僅得以其在先實際使用     16

             商標之事實作為抗辯，且抗辯係依附於善意先使用人始於他     17

             人商標註冊申請日前善意，且持續使用之事實而存在，先使     18

             用事實與其原事業之經營不可分離，非屬可獨立授權之標的     19

             。質言之，符合善意先使用規定者，僅為不侵權之抗辯事由     20

             ，並非法律保護之權利，是第三人依法取得商標註冊後，善     21

             意使用第三人無法經由授權方式，使他人得享有善意先使用     22

             之法律上利益，否則容許善意先使用人可經由授權方式，讓     23

             任何人均可任意使用與註冊商標相同或近似之商標，無疑是     24

             創造另與註冊商標相抗衡之商標權利，並不符合善意先使用     25

             所形成之事實狀態或社會關係之本旨。     26
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           �縱上所述，上海老天祿公司之營業事項記載可知，上海老天     01

             祿商標無先使用於滷味商品之事實，上訴人自無從憑「上海     02

             老天祿」商標，進而抗辯對於滷味商品為善意先使用。縱上     03

             海老天祿商標有使用於滷味商品，然揆諸前揭說明，善意先     04

             使用僅為不侵權之抗辯事由，並非法律保護之權利，上海老     05

             天祿公司仍無法經由授權方式，使上訴人享有善意先使用之     06

             法律上利益。     07

           3.證人○○○與○○○無法證明上訴人有善意先使用之事實：     08

           �證人○○○於本院之109年2月18日準備程序結證稱：本人現     09

             在60歲，現職是在臺北市萬華區新起里擔任里長，地址是長     10

             沙街2段，從小居住至今，早期是某議員之助理。本人小學     11

             、國中時就吃過成都路之上海老天祿滷味，是西門町有名滷     12

             味，家人均會買來吃，印象中都是吃豆干之類，現在鴨翅等     13

             較無印象，國中時漸漸有這些東西。本人沒吃過武昌街老天     14

             祿滷味，本人於71年退伍，至西門町有看到，原來還有一家     15

             武昌街「老天祿」，本人不知道「老天祿」與成都路「老天     16

             祿」是不同家，約於71年5至6月始能分辨清楚。相較於武昌     17

             街「老天祿」，成都路「老天祿」較早賣滷味，本人可分辨     18

             出兩家差異。本人聲明書雖提到○○○於38年開店，本人沒     19

             有親自看到，但有聽說，後來有特別去查網路，因38年時本     20

             人還沒出生。聲明書提及○○○之店於54年發生火災，本人     21

             當時6歲，對該火災沒印象，聲明書為本人親簽，其內容來     22

             自網路資訊。本人與「上海老天祿」現任老闆相熟悉（見本     23

             院卷一第281至289頁）。準此，本院參諸證人○○○之證言     24

             可知，○○○雖居住在臺北市萬華區，有買過成都路之上海     25

             老天祿滷味，其未親見○○○於38年間有開店之事實，○○     26

         26



         

         

             ○之店面於54年間發生火災，○○○對火災沒有印象，然無     01

             法證明上訴人先使用老天祿之文字，有善意先使用系爭商標     02

             販賣滷味之事實。○○○縱可證明○○○有使用老天祿之文     03

             字販賣滷味，惟善意先使用僅為不侵權之抗辯事由，並非法     04

             律保護之權利，上海老天祿公司無法經由授權方式，使上訴     05

             人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。     06

           �證人○○○於本院109年2月18日之準備程序結證稱：本人今     07

             年55歲，從小就住西門町，以前西門町電影院幾乎一半是我     08

             家所畫。其現職設計，以前家業是在畫電影看板。本人國、     09

             高中開始吃上海老天祿滷味，小時候要去掛看板，父母親均     10

             會帶本人去吃，就是買成都路老天祿滷味。本人就讀西門國     11

             小，西門國小旁邊就是國賓戲院，以前要看電影，一定會去     12

             「上海老天祿」買滷味，就直接買進去吃，應是國中與高中     13

             。本人很少吃武昌街老天祿滷味，因那邊比較外圍，應係西     14

             門町觀光比較熱絡時，有買武昌街滷味來吃，好幾年前才吃     15

             過1次，本人幾乎係買成都路之滷味。成都路老天祿較早賣     16

             滷味，現在之星據點就是以前之大世界戲院，因成都路上海     17

             老天祿，現在店面之後面，是本人阿公阿嬤所開之麗谷咖啡     18

             廳。就本人所知，當地人應對名字沒印象，都是對地方，像     19

             本人以前買，就是記成都路買，不會想名字問題。本人之聲     20

             明書為本人親簽，聲明書內有提及○○○於38年間在西門町     21

             開店，本人還沒出生，本人父親可能知道，其今年87歲。聲     22

             明書內提及○○○之店鋪，前於54年間被燒燬，本人對此事     23

             沒印象，因本人是00年出生，聽街坊講起始知道，本人父親     24

             應該知道。當時「上海老天祿」商號之擺設，右邊是滷味，     25

             左邊是糕餅。本人雖無法確認兩家老天祿何家先開，然從小     26
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             吃成都路，武昌街老天祿太遠，因其屬於外圍，本人家靠近     01

             成都路，本人一定至成都路買滷味等語（見本院卷一第289     02

             至297頁）。職是，本院審酌證人○○○之證言可知，○○     03

             ○居住在臺北市西門町，其有買過上海老天祿滷味，○○○     04

             縱先使用老天祿之文字，因善意先使用僅為不侵權之抗辯事     05

             由，並非法律保護之權利，上海老天祿公司無法經由授權方     06

             式，使上訴人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。     07

         四、上訴人合作廠商誤植據爭商標不影響被上訴人請求：     08

             按商標權人對於侵害其商標權者，得請求除去之；有侵害之     09

         　　虞者，得請求防止之，商標法第69條第1項定有明文。因商     10

           　標權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求     11

             權。其於商標權受侵害時，商標權人除得請求賠償損害外，     12

             並賦予排他妨害之權利，此稱為所謂禁止侵害請求權。其具     13

             有事先迅速制止侵害行為及防範侵害行為於未然之功能，對     14

             於商標權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。     15

             因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事     16

             實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不     17

             以商標侵權行為人有故意或過失為要件。被上訴人主張上訴     18

             人於17Life網站所銷售之滷味商品，直接使用據爭商標五，     19

             如附圖所示等語。並提出該網站內容列印本為證（見原審卷     20

             第216、220頁）。上訴人雖坦承其事，然抗辯稱：此為合作     21

             廠商依其行銷考量而訂，而與上訴人無涉，上訴人已於受告     22

             知後，即要求合作廠商移除改善，最遲於107年5月31日起已     23

             不存在，已無侵害云云（參照本院整理當事人爭執事項3）     24

             。然被上訴人於本案所為之禁止侵害請求，屬商標法第69條     25

             第1項後段之防止請求，而非同條項前段之除去請求，係請     26
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             求上訴人未來不能使用據爭商標之行為，並非除去已使用之     01

             物品或廣告，故縱已移除改善，而不復存在，自不能認將來     02

             不再發生，而不能請求防止。況上訴人承認17Life網站為其     03

             合作廠商，事後可要求合作廠商移除有關「老天祿」商標之     04

             使用，表示上訴人當初對於其合作廠商誤用「老天祿」商標     05

             ，應存有可歸責之處，而不能確保嗣後不再發生。職是，被     06

             上訴人之據爭商標仍存有遭上訴人侵害之疑慮，上訴人對於     07

             合作廠商在合作時，倘未為適當必要提醒，仍有難以避免誤     08

             用據爭商標之可能，故被上訴人依照商標法第69條第1項規     09

             定，請求不作為以防止侵害發生，洵屬合法正當。     10

         五、本判決結論：     11

             綜上所述，上訴人使用系爭商標或系爭標語行為均屬商標使     12

             用，且非善意先使用，而上訴人合作廠商誤植據爭商標，不     13

             影響被上訴人之請求，故被上訴人依商標法第69條第1項規     14

             定，請求除去與防止對據爭商標之侵害，洵屬正當合法。上     15

             訴人請求廢棄原判決不利上訴人之聲明，暨廢棄部分，被上     16

             訴人原審之訴駁回。其依法無據。職是，上訴人之上訴意旨     17

             ，指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。     18

         六、本件無庸審究部分之說明：     19

         (一)本件為選擇之訴合併：     20

         　　所謂選擇之訴合併，係指原告以單一之聲明，主張二以上訴     21

           　訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，原告     22

             依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依     23

             該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；然各     24

             訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為     25

             有利之訴訟標的而為裁判（參照最高法院99年度台上字第18     26
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             88號民事判決）。查被上訴人主張依商標法第68條第1款、     01

             第3款、第69條第1項、第2項；公平交易法第22條第1項第1     02

             款、第33條；民法第28條、第185條之法律關係，請求本院     03

             判決。核屬請求權競合之選擇之訴合併，因被上訴人對上訴     04

             人主張商標法之請求為有理由，其起訴之目的已達，本院自     05

             無庸再審究公平交易法第22條第1項第1款與第33條部分之主     06

             張，是否有理由而加以裁判，併此敘明。     07

         (二)毋庸審究之事證部分：     08

             上訴人雖提出西門地區居民聲明書、舊照片、相關報導為據     09

             （見本院卷一第167至184頁；本院卷二第31至34頁）。主張     10

             「上海老天祿」具後天識別性，自得主張善意先使用。然該     11

             等聲明書除本案證人○○○與○○○外，均未經本院對質詰     12

             問。而舊照片並無時間之標示，且僅有招牌較明顯，不能據     13

             此逕認其有買賣滷味商品營業行為。至相關報導內容，衡其     14

             內容僅為廣告性質，並無商標或標語之使用情形。況上訴人     15

             使用系爭商標或系爭標語，不能主張善意先使用。準此，本     16

             件為判決之基礎已臻明確，而兩造其餘爭點、陳述及所提之     17

             其他證據，經本院斟酌後，認為於判決之結果不生影響，自     18

             毋庸逐一論述，併此敘明。     19

         據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、     20

         民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。     21

         中　　華　　民　　國　　109 　年　　5 　　月　　21　　日     22

         　　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭     23

         　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　汪漢�     24

         　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　彭洪英     25

         　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林洲富     26
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         以上正本係照原本作成。     01

         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     02

         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     03

          (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     04

         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     05

         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     06

         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     07

         提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。     08

         中　　華　　民　　國　　109 　年　　5 　　月　　21　　日     09

         　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡文揚     10

         附註：     11

         民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)     12

         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     13

         人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。     14

         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     15

         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     16

         院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。     17
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