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本期簡介 

從McGucken v Pub Ocean Ltd.案看美國著作權之合理使用 

          洪子洵  律師 

很多時候，一張照片可以替代千言萬語，所蘊含之意義也可能更為深遠，例如出現在

1985年6月號國家地理雜誌封面的阿富汗女孩 。而在現今這個社群媒體發達的時代，網路

上每日上傳之圖片及影片不計其數，以Instagram為例，每天有超過1億張照片和影片上傳

至其平台 ，這些照片及影片本質上皆可能屬於個別的攝影著作、視聽著作等類型之著作，

如果上傳者不是著作權人，那麼，原則上應取得著作權人之授權，方得利用，否則就可能

有被控侵權。……………詳全文 

商標變換或加附記使用是否構成廢止事由(上) 

       張心瑜、洪 莉 

台灣商標法採註冊保護主義，賦予取得商標註冊者排他權，商標權人得本於商標權

利，拘束相同或類似商品及服務領域中，申請註冊在後之相同或近似商標，然取得權利後，

若因嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基

於公益考量，商標權利則有可能遭到廢止，將使原本註冊在案之商標向將來失去效力。而

觀察消費市場中，商標權人實際使用之商標時，可能基於廣告宣傳、產品包裝設計等商業

考量，未完全依照原註冊圖樣使用商標，惟此變換或加附記使用商標之行為，原則上為商

標法所禁止，此於商標法第63條第1項第1款定有明文，本款條文之規範目的係在避免商標

權人因不當使用而與他人註冊商標產生衝突與混淆，本文擬就實務上案例說明此條款之構

成要件及整理實務意見，以裨商標權人正確、合法地使用註冊商標於交易市場，有效維持

商標權並發揮其應有功能。……………詳全文 
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本期內文 

從McGucken v Pub Ocean Ltd.案看美國著作權之合理使用 

洪子洵  律師 

 

一、前言 

很多時候，一張照片可以替代千言萬語，所蘊含之意義也可能更為深遠，例如出現在1985

年6月號國家地理雜誌封面的阿富汗女孩(註1)。而在現今這個社群媒體發達的時代，網路上每

日上傳之圖片及影片不計其數，以Instagram為例，每天有超過1億張照片和影片上傳至其平

台(註2)，這些照片及影片本質上皆可能屬於個別的攝影著作、視聽著作等類型之著作，如果

上傳者不是著作權人，那麼，原則上應取得著作權人之授權，方得利用，否則就可能有被控

侵權。 

然而多數上傳者皆未留意此風險，當爭議發生時，多會以自己行為應構成「合理使用」

作為抗辯，希望藉此作為該等著作權之限制。惟得主張「合理使用」之範圍當然不是無邊無

際，而有其判斷之相關基準，美國著作權法第107條(17 USC §107)即設有合理使用之規定，

台灣現行著作權法第65條第2項亦參考此立法例定其內容，而將著作之利用是否合乎合理使

用之情形應作為判斷基準之注意事項列於其中。但該等基準仍須視法院實務中在個案裡之價

值判斷而定，難以一概而論。 

本文希望以近期美國第九巡迴上訴法院(US Court of Appeals for the  Ninth Circuit，下

稱上訴法院)就Pub Ocean Ltd.(下稱Pub Ocean)等網站經營者，在未取得攝影者Elliot 

McGucken(下稱McGucken)之授權，即將其所拍攝之照片使用於己身網站，並提出合理使用

抗辯之著作權爭議，認定其抗辯不成立之裁判為例，進一步了解美國法院近期實務在此類上

傳他人著作照片之案例中，如何操作合理使用之判斷基準。 

二、案件背景(註3) 

本案所涉之12張照片是由攝影師McGucken於西元(下同)2019年3月初所拍攝，當時，

橫跨美國加州及內華達州的死亡谷國家公園(Death Valley，下稱死亡谷)，在1天之內降下了

達年總雨量三分之一的雨水，在暴雨過後，一個臨時形成的巨大湖泊出現在死亡谷的沙漠中。

當風雨散去，湖面歸於平靜，就像鏡子一般，將周遭山巒與天空倒映在其表面，這樣的景色

是絕美且短暫的，在水氣散出之前，McGucken用他的相機留存了下來。 
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McGucken並不是恰巧出現在該等景色附近，在此之前，他自己負擔費用，帶著攝影機

徒步數個小時來到此處，目的就在於拍攝像是這類可能在風雨過後，於沙漠中形成的短暫風

景。拍攝時，McGucken也使用了一般如調整畫面比例、從不同視角拍攝等技巧，伴隨一些

運氣成分，McGucken成功地拍攝了一系列美麗的季節性湖泊(ephemeral lake)的照片(下稱

系爭著作)，舉例如下： 

 

案件相關之季節性湖泊照片 

  

 

 

 

這些作品在McGucken上傳到其Instagram後，受到廣泛地分享，隨後幾週時間，數個

希望使用系爭著作於湖泊相關文章的網站，如SF Gate、the Daily Mail、the National Park 

Conservation Association等，皆成功取得McGucken之授權。 

本案被告為英國的Pub Ocean網站，其網站內容主要與旅遊、歷史、育兒、流行文化和

时事有關。在2019年4月15日，Pub Ocean於其網站發布了一篇使用了12張系爭著作的文章

(下稱系爭文章)，文章主題為「一個巨大湖泊方出現於世界上最乾旱的地方」，但Pub Ocean

事前並未與McGucken聯繫更未取得其授權，而系爭文章讓Pub Ocean透過廣告有每年平均

有美金6,815.66元的收益。 

如同其主題，Pub Ocean發布的文章內容著重於季節性湖泊的介紹，系爭文章中有許多



聖島國際法律事務所 http://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 4 

內容與該等湖泊如何形成，以及McGucken如何拍攝系爭著作有關，並以系爭著作作為圖解。

除此之外，系爭文章中也包含了一些鬆散的相關話題。例如，相呼應於湖泊背景，談到了沙

漠的話題，告訴讀者「沙漠約佔地球陸地面積的三分之一」、「地球最乾燥的地方是南美洲的

阿塔卡馬沙漠」等，以及與死亡谷相關的背景介紹。甚至討論到世界各地的其他季節性湖泊，

並與自然界中其他暫時性現象進行類比，如沙漠中的超級綻放等。 

這些其他主題也有圖解，除系爭著作之外，尚有28來自其他來源的照片，但是與系爭文

章討論的內容關聯性並不是很強，例如，當討論到沙漠時，出現了未指明的沙漠照片，在超

級綻放的段落放了野花田的照片。而值得注意的是，照片在系爭文章的排版中被凸顯出來，

文字僅是做為搭配之用，具體來講，系爭文章係以一系列的照片形式出現，文字則是被分割

成照片下方的標題或簡要說明 (請參見下方例示)。 

 

文章內容排版例示 

 

 

McGucken對於Pub Ocean未經其同意使用系爭著作等行為，在美國加州中區聯邦地方

法院(Central District of California，下稱地方法院)提起訴訟，並於訴訟中對於Pub Ocean

所提出合理使用之抗辯，聲請法院進行簡易裁決(Summary Adjudication)(註4)，但地方法院

自為簡易判決(Summary Judgement)認定Pub Ocean成立合理使用，主要理由在於Pub 
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Ocean對於系爭著作的使用構成轉化使用(transformative use)，因文章內容包括對事實的討

論及評論，為照片提供了背景介紹等因素(註5)。McGucken不服此判決結果，進而向上訴法

院提起上訴，請求上訴法院重新審視本案是否構成合理使用。 

三、上訴法院於本案對合理使用判斷因素的分析 

(一) 合理使用原則 

依據美國著作權法第107條規定，於審視是否構成合理使用時，應綜合判斷四項因

素，分別是：(1) 利用之目的及性質，包含該使用是基於商業目的或非營利之教育目的；

(2) 著作之性質；(3) 利用質與量及其在整個著作所占之比例；(4) 利用結果對著作潛在市

場與現在價值之影響(註6)。這些因素是依據著作權法的目的進行分析及權衡，並幫助說

明什麼樣的創意值得保護，而不受到著作權法的一般限制。於本案中，上訴法院經審酌

前述四個因素後認定Pub Ocean使用系爭著作之行為不構成合理使用，以下概要說明其

如何分析。 

(二) 第一因素－利用之目的及性質 

在此判斷因素中，上訴法院主要分作兩部分做分析，一是Pub Ocean是否基於商業

目的利用系爭著作，一是該等利用行為是否構成對系爭著作的轉化使用。對於前者，因

以營利為目的的新聞報導，一般會被認定為係基於商業目的者，且本案被控侵權人Pub 

Ocean亦未對此議題有所爭執，故此議題於本案較無疑義。 

對於後者，在美國案例法中，法院常使用轉化(transformative)概念來定義及識別上

述著作權法所認值得保護而不受其限制之創意(註7)。而轉化使用這個概念在合理使用的

分析是合理使用第一個因素的核心，並會影響法院對第三和第四個因素的判斷。因此法

院於此議題，詳為論述其判斷方式，說明如下： 

1. 若利用他人著作之圖片僅係作為被控侵權文章主題的「清楚、視覺上的紀錄(clear, 

visual recording)」，則非屬轉化使用： 

上訴法院首先表明，依據美國案例法，對於傳遞事實資訊的著作物而言，將其

作為侵權作品主題之清楚、視覺上的紀錄，並未構成轉化使用。具體而言，當一個

著作物僅係被用來說明該著作物已經描繪的內容時，侵權者並未增加進一步的目的

或不同的性質，在此情形下，該侵權者依美國著作權法，應被認定是盜用了原著作

物的固有價值。 

在本案中，Pub Ocean在系爭文章中是將系爭著作作為湖泊本身之清楚、視覺

上的紀錄，應無疑義，畢竟系爭著作係實際地描繪了季節性湖泊，且與Pub Ocean
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的文章主題直接相關。系爭文章並未以新的或不同的角度呈現系爭著作，而僅是使

用系爭著作在「描繪湖泊」的自身目的上。 

在實務上，上訴法院長年以來皆認定，為著作物加上內容豐富的標題並不必然

構成轉化使用。而在本案中，系爭文章係在結構為連續敘述的內容中，每隔三到四

句就會插入照片，而文中每一個部分和在其旁邊的照片間最多只有鬆散的關係。雖

然系爭著作是被使用在文章中明確討論季節性湖泊的地方，但卻無直接描述或與系

爭著作相關的主題，反之，系爭文章較像是把系爭著作當作視覺上的「填充物」

(“filler”)，利用了系爭著作本身的美感和吸引力，而未增加任何新的東西，並不

構成轉化使用。 

上訴法院接著以先前其分別在Monge案(註8)及KCAL-TV案(註9)之判決認定，說

明本案不構成轉化使用之理由。 

在Monge案中，上訴法院認定當八卦雜誌在一篇揭露婚禮的文章中，使用某位

名人祕密婚禮的照片，並未構成轉化使用；在KCAL-TV案中，上訴法院則是認定電

視台在1992年洛杉磯暴亂期間，僅是將直升機在佛羅倫斯及諾曼地等地拍攝之有關

暴力事件連續鏡頭，作為該暴亂報導的一部分，亦未構成轉化使用。相同的，在本

案中，Pub Ocean的文章係使用系爭著作作為其與湖泊相關主題的清楚、視覺上的

紀錄，並未構成轉化使用。 

更進一步來說，上訴法院認為要構成轉化使用，其對系爭著作的使用須在表達

上帶來更明顯的變化。舉例來說，在搜索引擎的頁面上使用資料來源地照片縮圖，

作為導引用戶至該來源網頁的指標等。然而，當被使用在Pub Ocean的文章中時，

系爭著作並未發生任何類似的變化。 

2. 僅將原著作與其他著作彙編，並不當然屬轉化使用： 

Pub Ocean 另 主 張 本 案 應 類 同 於 Los Angeles News Service v. CBS 

Broadcasting Inc.案(註10)(下稱LSNS案)，其係將系爭著作與其他內容彙編為報導，

並且從各種切入點提供了背景資訊，而該等與主題相關的資訊，比系爭著作之照片

本身所描繪的事實更為廣泛，應構成轉化使用。 

然而，上訴法院認為這樣的主張是不具說服力的，縱使CBS在此案中與上述的

KCAL-TV案相同，皆是使用他人所拍攝關於暴行的連續鏡頭，但CBS是使其反覆出

現在節目中以馬賽克方式拼湊的行銷介紹的一部分，該行銷介紹的特色在於，在顆

粒狀、具有色彩或是單色的影片背景上，疊加一個風格顯著的橘色時鐘，而隨著時

鐘轉動，背景的影片也隨之改變，其中一個背景為前述CBS所擷取的直升機拍攝之



聖島國際法律事務所 http://www.saint-island.com.tw 
聖島國際專利商標聯合事務所 siiplo@mail.saint-island.com.tw 

 

 7 

影像。是以，CBS在LSNS案中是將所擷取之影片作為節目的常規介紹，以宣傳節目，

而非基於報導暴亂事件等相關目的，具體來說，這樣使用影片的方法，並非僅僅是

重製，而是產生了超越自身新聞價值的某些作用，而應構成轉化使用。相比之下，

Pub Ocean是將系爭著作作為報導湖泊的一部分使用，而不構成轉化使用。 

上訴法院更進一步表示其從來不認為僅僅將多個作品彙編在一起，即為轉化。

在LSNS案中，CBS之所以構成轉化使用，是因為將擷取之影像作為節目介紹的一部

分時，產生了與影像內容本身不同的作用及目的，而非因其被放在與其他影片剪輯

的集合裡面。否則依Pub Ocean主張的脈絡推論，任何歌曲在成為播放列表的一部

分時都將成為合理使用，任何書籍被放在論文或作品集中，也將構成合理使用，那

麼這樣的基準，對於轉化本身的判定就沒有意義了。 

對於上訴法院而言，其認定是否構成轉化使用並非概以整個彙編結果為判斷，

而是對於個別的使用情形為精細的分析，了解該等使用是否相同於原著作應受保護

的內在性質，若是，則不具有轉化性質。 

除上述主張外，Pub Ocean亦抗辯其文章因具有報導新聞的目的，而應屬合理使用。

然而，上訴法院表示新聞報導僅是美國著作權法第107條前言所列之分析合理使用第一

因素之指導例示，而非得僅以著作使用係出於新聞報導之目的，即判定是否屬於合理使

用，而未採認Pub Ocean關於此部分之主張。 

整體來說，上訴法院認定基於Pub Ocean利用系爭著作係出於商業目的，且未構成

轉化性使用，就「利用之目的及性質」的第一因素來判斷，是不利於其關於合理使用之

主張。 

(三) 第二因素－著作之性質 

關於著作之性質，上訴法院主要是就著作是否具有創作性(creative)，以及是否有公

開發表，這兩個因素做為判斷之基礎。上訴法院認定雖然系爭著作係就現實情況為記錄，

且在Pub Ocean使用前，已被作者McGucken發表於Instagram，且被使用於其他線上

的文章中，然而系爭著作是透過很多的技巧運用及藝術上的決定而產生，而具有相當的

創作性。故綜合來看，法院認為在合理使用的第二因素的判斷上，不利於Pub Ocean之

合理使用的主張。 

(四) 第三因素－利用質量 

關於此項判斷因素，Pub Ocean主要抗辯為：其使用系爭著作的照片數量(即12張)，

僅佔整篇文章所包括之40張照片的一小部分，該文章另外引用了28張來自不同來源的照
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片。對此，上訴法院先予以陳明，所謂利用的質與量是指以原著作被利用的部分與原著

作相比，而非將利用的質與量與被控侵權者相比。 

以數量而言，Pub Ocean實際上幾乎是百分之百引用了系爭著作，且未提出無法以

其他照片或者視覺輔助工具取代的證據，顯然已超過必要的程度。在使用質量方面，Pub 

Ocean這樣的使用方式，當然也使用了系爭著作個別照片的重要、核心的部分，再加諸

在第一因素判斷上，Pub Ocean的使用方式亦不構成轉化使用，綜合以論，上訴法院在

合理使用的第三因素的判斷上，認定不利於Pub Ocean之主張。 

(五) 第四因素－利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響 

對於如何判斷利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響，主要包括兩個部分：(1)

被告的行為對現有市場造成的損害程度；(2)被告所從事的不受限制、廣泛的行為是否對

於原著作的潛在市場和衍生作品的市場造成重大不利影響。 

Pub Ocean於此抗辯McGucken在Pub Ocean的文章公開後的一個月仍然有授權

系爭著作與他人的事實，並無直接的證據能夠證明Pub Ocean的文章對市場造成了損害。

惟，上訴法院強調，關於此項判斷因素，因被告Pub Ocean是作為積極抗辯的一方

(affirmative defense)，應負擔提出有關市場的有利證據之舉證責任，而著作權人

McGucken僅須提出若該被控侵權之使用狀態散播開來，將對原著作的潛在市場造成不

利影響的相關事證即足。 

上訴法院認為Pub Ocean上傳系爭文章的行為對於McGucken授權系爭著作的市場

影響是巨大的，主要原因在於，系爭文章使用系爭著作的方式，與系爭著作授權於他人

的目的相同(即使用在有關季節性湖泊的線上文章)，又如前所述，Pub Ocean關於轉化

使用的抗辯，並不成立。具體來說，Pub Ocean被控侵權的文章，對於系爭著作及欲取

得其授權的文章而言，是一個現成的市場替代品。直言之，任何對系爭著作有興趣的消

費者，都能欣賞系爭文章的內容，因為它高品質的重製了系爭著作，而僅在其周圍增添

些許的說明文字。 

綜上，上訴法院認定Pub Ocean於其線上文章使用系爭著作之行為，將破壞系爭著

作之授權市場，而在合理使用的第四因素的判斷上，認定不利於Pub Ocean之主張。 

四、法院結論 

綜合上述，在合理使用的四個因素判斷上皆不利於合理使用之主張下，上訴法院認定Pub 

Ocean關於此部分的抗辯並無理由，因此，地方法院基於認同Pub Ocean合理使用主張所為

簡易判決是錯誤的，又基於本案沒有任何實質的歷史事實存在爭議，且對於雙方的爭論的判
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斷僅係從這些事實中得出的結論，上訴法院除廢棄原判決外，更進一步要求地方法院應對於

原告McGucken主張本案無合理使用之部分，做出肯定之簡易判決。 

五、結論 

由本文所介紹McGucken v Pub Ocean Ltd.案來看，縱使在美國實務上對於合理使用的

判斷經常年發展，而有一定之規則可循，但由本案上訴法院廢棄地方法院判決而採取相反認

定之結果來看，其操作上仍有相當之不確定性。 

回到台灣，雖然台灣著作權法第44條至第65條著有對於著作財產權之限制規定，其中第

44條至第63條之規定，實務上更認為是豁免規定，而與合理使用不同，法院考量符合法律所

定之構成要件者，即可豁免，無須再行斟酌其它合理使用之權衡要素(註11)。然若判斷非屬前

述豁免規定之範圍，或雖有適用前述豁免規定，但該規定中有記載「合理範圍」之要件者，

則須再對於台灣著作權法第65條第2項規定之合理使用之判斷基準予以評價。換言之，在台

灣實務上，主張如合理使用等事由時，仍多有其限制，且判斷該等主張是否成立，亦須視個

案具體情形而定。 

是以，在利用他人著作時仍應謹慎為之，尤其是涉及上傳至網路社群平台時，更是如此。

畢竟基於網際網路之傳播速度及廣度等性質考量，在認定是否構成合理使用時，恐不利於相

關判斷基準之主張，特別是在對著作潛在市場與現在價值之影響等部分。除此之外，亦須時

常注意實務之發展趨勢，若有疑慮時，可適時尋求相關領域專家之協助，以避免衍生不必要

之紛爭。 

 

※ 註釋 

1. 請參見：阿富汗女孩wiki，(最後瀏覽日：2022年8月15日)。 

2. 資料來源：https://www.websiterating.com/zh-TW/research/instagram-statistics/，(最後瀏覽日：2022

年8月15日)。 

3. 以下案件背景主要整理自上訴法院於2022年8月3日對McGucken v. PUB OCEAN Ltd.案之判決， 

(最後瀏覽日：2022年8月15日)。 

4. Summary Adjudication直譯為簡易裁決，係於案件正式進入審判(trial)前，針對訴訟中的特定議題或主張，

聲請法院進行實質的判斷，而該判斷亦會於審判時拘束法院及陪審團，但其只是處理訴訟的一個部分，而

非整個案件。 

5. McGucken v. Pub Ocean Ltd. 2:20-cv-01923-RGK-AS, 2021 U.S. Dist. LEXIS 153361 (C.D. Cal. July 27, 

2021). 

6. 17 USC§107：…In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the 

factors to be considered shall include—(1)the purpose and character of the use, including whether 

such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2)the nature of the 

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%98%BF%E5%AF%8C%E6%B1%97%E5%A5%B3%E5%AD%A9
https://www.websiterating.com/zh-TW/research/instagram-statistics/
https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/21-55854/21-55854-2022-08-03.html
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copyrighted work;(3)the amount and substantiality of the portion used in relation to the 

copyrighted work as a whole; and(4)the effect of the use upon the potential market for or value of 

the copyrighted work. 

7. 若利用他人著作後，改變原著作的表達、意涵或做為另一目的之使用，則應可肯定構成轉化性使用而有利

於合理使用之認定，請參見：蕭翊展，從Google及Oracle著作權侵權訴訟看著作權之合理使用，聖島智慧

財產權實務報導，第20卷第6期，2018年5月。 

8. 參Monge v. Maya Mags., 688 F.3d 1164, 1176 (9th Cir. 2012)。 

9. 參L.A. News Serv. v. KCAL-TV Channel 9, 108 F.3d 1119, 1122 (9th Cir. 1997)。 

10. 參Los Angeles News Service v. CBS Broadcasting, Inc., 305 F.3d 924 (9th Cir. 2002)。 

11. 103年著作權法第65條修正時之立法理由意旨，以及最高法院103年度台上字第1352號判決意旨參照。 
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本期內文  

商標變換或加附記使用是否構成廢止事由(上) 

張心瑜、洪 莉 

 

一、前言  

台灣商標法採註冊保護主義，賦予取得商標註冊者排他權，商標權人得本於商標權利，

拘束相同或類似商品及服務領域中，申請註冊在後之相同或近似商標，然取得權利後，若因

嗣後違法使用、未使用或停止使用、未附加區別標示、已成為通用名稱或標章，或基於公益

考量，商標權利則有可能遭到廢止，將使原本註冊在案之商標向將來失去效力。而觀察消費

市場中，商標權人實際使用商標時，可能基於廣告宣傳、產品包裝設計等商業考量，未完全

依照原註冊圖樣使用商標，惟此變換或加附記使用商標之行為，原則上為商標法所禁止，此

於商標法第63條第1項第1款定有明文，本款條文之規範目的係在避免商標權人因不當使用而

與他人註冊商標產生衝突與混淆，本文擬就實務上案例說明此條款之構成要件及整理實務意

見，以裨商標權人正確、合法地使用註冊商標於交易市場，有效維持商標權並發揮其應有功

能。 

二、商標法針對自行變換商標或加附記使用廢止事由之相關規定簡介 

(一) 第63條第1項第1款： 

按商標法第63條第1項第1款規定，商標註冊後「自行變換商標或加附記，致與他人

使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤

認之虞者」，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。 

(二) 第57條第2項及第3項 

次按商標法第67條第2項(註1)準用之第57條第2項及第3項規定，「以註冊商標有本款

規定申請廢止，而據以廢止商標之註冊已滿3年者，應檢附據以廢止商標於申請廢止前3

年有使用於據以主張商品或服務，或其未使用有正當事由之事證」，且「使用證據應足以

證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣」。前引規範係為避免未於市場上使用的

商標可以排除他人商標註冊之不合理現象，符合商標保護之必要性而設立。 

(三) 因此，欲主張他人商標有變換或者加附記而致相關消費者混淆誤認之虞，需具備以

下要件： 
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1. 商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記。 

2. 經變換或加附記之商標，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註

冊商標。 

3. 經變化或加附記之商標，與據以廢止商標有使相關消費者混淆誤認之虞。 

4. 若據以廢止商標註冊超過3年，應提出實際使用事證。 

本文茲先介紹實務上商標權人自行變換或加附記使用商標之可能態樣，再就自行變

換或加附記使用商標的結果，是否有致相關消費者產生混淆誤認之虞的審酌要素加以分

析。此外， 108年智慧財產局(下稱「智慧局」)修正發布之「註冊商標使用之注意事項」

4.2章節內容已清楚指明，商標法第63條第1項第1款之規範目的及適用意旨與商標有無

真實使用而得以維權(涉及同法第63條第1項第2款規定)之判斷標準不同，雖第63條第1

項第1款之適用前提乃是商標權人變換使用註冊圖樣，然此與商標權人因實際使用圖樣與

註冊圖樣不同，遭認定喪失同一性之內涵不同，因此，實務上商標廢止申請雖然經常同

時據63條第1項第1款以及同條項第2款提出，本文所討論之內容則與商標法第64條規定

所談及之實際使用同一性規定無關(註2)，先予敘明。 

三、何謂自行變換商標或加附記使用？ 

所謂自行變換商標或加附記使用，參照「商標法逐條釋義」之說明，係指就註冊商標本

體之文字、圖樣、色彩、形狀或聲音、動態變化等加以變更或加添其他文字、圖樣或態樣，

使得實際使用的商標與其註冊商標不同。由於市面上商標變換或加附記之使用之情形極為複

雜多樣，本文歸納出幾種常見之態樣類別，就各分類試舉實務案例，並附上此些案件之商標

註冊圖樣及實際使用態樣，供讀者參考： 

(一) 變更文字大小、比例、排列方式─「臻愛蘇菲」案(註3)： 

本案系爭「臻愛蘇菲」商標指定使用於第045類之「各種服飾租賃；服裝租賃；禮

服租賃；晚禮服租賃；制服租賃」服務，遭據爭「蘇菲瑪索及圖」商標權人申請廢止，

經智慧局審查認為，系爭商標註冊圖樣係由中文「臻愛蘇菲」以相同大小字體橫書而成，

而根據系爭商標權人店面招牌照片觀之，明顯可見係將「臻愛」二字以相對較小之比例

置於「蘇菲」右上方，因此，系爭商標於實際使用時有刻意縮小「臻愛」二字比例之情

形，足以認定確實有變換使用之情事。 
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系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(示意圖：註4) 據爭商標圖樣 

 

 

 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 

 (二) 變更文字字體、字型─「IPASS」案(註5)： 

本案系爭「IPASS」商標指定使用於第041類之教育訓練；娛樂休閒；運動及文化活

動服務，遭據爭「iPASS一卡通」商標權人申請廢止，經智慧局審酌系爭商標使用於教材

資料等證據後指出，系爭商標註冊圖樣係由全部大寫之外文「IPASS」組成，而實際使用

時，系爭商標權人於外文「iPASS」旁皆明確標示有表示註冊商標之記號「®」，足見此

確實為系爭商標之使用，從而有將系爭商標外文「IPASS」之字首大寫「I」變換為小寫

「i」之情事存在，未依照原核准圖樣使用，足以認定確實有變換使用之情事。 

 

註冊商標圖樣 實際使用態樣(示意圖：註6) 據爭商標圖樣 

  
 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 

 (三) 部分使用─「三樹棉襪」案(註7)： 

本案系爭「三樹 SAN TREE 及圖」商標指定使用於第039類之「襪子…」商品，被據

爭「Sun Flower 及圖」等商標之商標權人申請廢止，智慧局審酌襪子照片及商品實物等

系爭商標使用事證後認為，本案系爭商標之圖樣係由方框內置「St」設計圖、外文「San 

Tree」及中文「三樹」上下排列所組成，而其實際使用時，於襪子本體上係將「St」設

計圖及外文「San Tree」置於一長方框內標示，並未使用中文「三樹」字樣，與系爭商

標整體圖樣不同，堪認系爭商標註冊後，確有「自行變換商標或加附記」之情形。 
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系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(示意圖：註8)) 據爭商標圖樣 

 

 

 

 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 

 (四) 變更商標圖樣顏色─「十字標章圖」案(註9)： 

本案系爭「十字標章圖」商標指定使用於第018類之「各種皮包、錢包、手提包、

手提袋、背包、行李箱…」商品，被據爭「overland 及圖(二)」商標權人申請廢止，智

慧局認為，系爭商標係由墨色矩形底圖內置反白設色之十字設計圖形構成，而據系爭商

標之使用資料觀之，系爭商標權人之斜側背包拉鍊頭或背包、提袋上所使用之與系爭商

標同為矩形底圖內置十字設計圖形之商標圖樣，係作紅底白字(或金屬顏色)設色，與系爭

商標不同，應有自行變換商標之情事。 
 

系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(示意圖：註10) 據爭商標圖樣 

 

 

 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 
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(五) 加附記─「MUSASHI」案(註11)： 

本案系爭「MUSASHI」商標指定使用於第017類之「橡膠、塑膠製油封墊圈、墊片、

襯墊、封環、護油圈、油封」商品，被據爭「M & Device」等商標權利人申請廢止，經

智慧局指出，系爭商標係由外文「MUSASHI」所構成，而系爭商標權人實際使用之商標

圖樣，其以系爭「MUSASHI」商標，附加菱形「M」圖、抽象幾何排列與不完整圓及「OIL 

SEAL」、「MUSASHI OIL SEAL MFG. CO .LTD」、「MADE」、「TAIWAN」等圖文所組成，

與系爭註冊商標單純文字之設計態樣差異明顯，依一般社會通念觀察，系爭商標權人自

有變換商標與加附記之行為。本案經智慧局為系爭商標應予廢止之處分，系爭商標權人

不服，提起訴願遭駁回，遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟，獲判敗訴，判決理由

仍認為系爭商標權人確有將系爭商標自行變換使用之情事，嗣後系爭商標權人再以判決

違背法律為由提起上訴，經最高行政法院以上訴不合法，裁定駁回，全案乃告確定。 

 

系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(註12) 據爭商標圖樣 

 

 

 

 

                                                                                                                     (圖表僅供案例討論) 

 (六) 同時變換與加附記─「信手工坊」案(註13)： 

本案系爭「信の手工坊」商標指定使用於第030類之「糖果、餅乾、穀製零食、麵

包、蛋糕…」商品，經申請廢止人以有第63條第1項第1、2款規定之情形申請廢止註冊，

智慧局審查認為，據系爭商標權人所提出之門市招牌、商品包裝盒及網頁資料等，可清

楚觀出標示中文「信手工坊」及鶴圖形，而上開實際使用之商標態樣與系爭商標註冊圖

樣係由中日文「信の手工坊」所構成相較，中文「信手工坊」字體設計有所不同，且將

原註冊圖樣中之日文「の」部分刪略不用，未完整呈現註冊圖樣之各個組成元素，復搭
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配鶴圖形緊密使用，予人寓目印象為聯合式商標，已與原註冊商標圖樣產生差異，應足

認系爭商標權人於系爭商標註冊後有「自行變換商標或加附記」使用之情形。 

 

系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(示意圖：註14) 據爭商標圖樣 

 

 

 

 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 

 (七) 小結 

1. 自前引案例顯示，許多業者均有在實際使用註冊商標時改變其原有圖樣之情事，

市面上更經常發生如同「信手工坊」案之使用情形，對商標為變換設計又附加其

他識別部分，前舉案例僅是例示，實務上判斷商標權人有無變換商標或加附記使

用商標，係就客觀事實證據加以認定，並不受限於本文所列舉類別。 

2. 再者，就實務案例觀察，只要商標之實際使用客觀上與原註冊商標整體圖樣產生

差異，即可能會被智慧局認定為具有「自行變換商標或加附記」使用之事實，智

慧局就此部分的認定標準寬鬆。惟商標權人自行變換商標或加附記使用是否構成

63條第1項第1款廢止事由，仍需藉變換商標與加附記使用之結果，是否有「致相

關消費者產生混淆誤認之虞」為斷，智慧局對於本條款有無適用，似將審查重點

著重於後段；例如：前述「臻愛蘇菲」案、「IPASS」案、「三樹棉襪」案、「十字

標章圖」案、「信手工坊」案，雖然商標有「未依照核准圖樣使用」之情形，惟最

終仍以「無使相關消費者產生混淆誤認之虞」為由，核駁廢止申請。本文後段將

接續就是否「有使相關消費者混淆誤認之虞」之要件加以分析。 

四、變換或加附記使用之商標，是否致生消費者混淆誤認之虞之判斷標準： 
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(一) 商標法第63條第1項第1款所謂「有使相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標經變換

或加附記使用後之態樣，與其原註冊圖樣相異，並因商標權人此種不當使用之結果，

使相關消費者將之與他人商標混淆，進而誤認兩者商品或服務來自同一來源，或不

同來源間有所關聯，導致商標喪失其識別功能，則應予以廢止。至於「混淆誤認之

虞」之判斷，基於同一用語同一內涵之法理，可援用智慧局所發布「混淆誤認之虞

審查基準」中臚列之8項參酌因素綜合考量： 

1. 商標識別性之強弱。 

2. 商標是否近似暨其近似之程度。 

3. 商品/服務是否類似暨其類似之程度。 

4. 先權利人多角化經營之情形。 

5. 實際混淆誤認之情事。 

6. 相關消費者對各商標熟悉之程度。 

7. 系爭商標之申請人是否善意。 

8. 其他混淆誤認之因素。 

(二) 從近年實務案例觀察，法院或審查機關如何判斷自行變換商標或加附記，是否有致

相關消費者產生混淆誤認之虞： 

就商標法第63條第1項第1款文義以觀，商標權人自行變換商標或加附記，非必然即

會遭廢止成立，仍須符合「與他人商標近似」、「商品或服務類似」且「致生混淆誤認之

虞」之構成要件，亦即，商標權人取得商標註冊後，縱因商業考量自行變更商標字體、

顏色、排列方式，或刪略聯合式商標中部分文字、圖形，抑或是另行附加說明文字、裝

飾圖形等，倘若其實際使用態樣尚不致使相關消費者將之與他人商標產生混淆誤認之虞，

尚非絕對為商標法所不許；反之，若因不當使用而有侵害他人商標權利之虞慮，則有面

臨廢止處分之風險。本文試舉近期實務案例，探討本條款適用之情形： 

1. 「PARISTY」案： 

因變換商標圖形及文字色彩，致與據爭商標產生混淆誤認之虞(註15)： 
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系爭商標註冊圖樣 實際使用態樣(示意圖：註16) 據爭商標圖樣 

 
 

 

                                                                                                                   (圖表僅供案例討論) 

本案系爭商標之被授權人於實際使用時，將原先為墨色之螞蟻圖形及外文

「PARISTY」，分別施以紅色及綠色，致使系爭商標變換使用後之態樣，與據爭商標

圖樣相較，在外觀上均有一隻左向紅色之螞蟻圖，其下置一排以「P」/「p」起首之

7個綠色外文字母，予人寓目印象相仿，構成近似程度不低之商標，所指定使用之商

品間復存在同一或高度類似關係，經智慧局認定有使相關消費者混淆誤認之虞，作

出廢止成立之處分。 

值得注意的是，本案申請廢止人曾另案以商標法第30條第1項第10款(註17)對系

爭商標提出異議，惟彼時智慧局認定系爭「 」商標與該另案據爭「 」

商標並未構成近似(註18)，在此二案中，另案據以異議及本案據以廢止商標並不完全

相同，然仍可藉由另案突顯，本案據以廢止商標之紅、綠配色屬其主要識別特徵之

一，則系爭商標自行變換色彩，即會影響本案二造商標近似與否之判斷。 

(下期待續) 

 

※ 註釋 

1. 商標法第67條第2項：「以註冊商標有第六十三條第一項第一款規定申請廢止者，準用第五十七條第二項及

第三項規定。」 

2. 商標法第64條：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認

為有使用其註冊商標。」 

3. 智慧局中台廢字第L01040440號廢止處分書。 

4. 圖片出處網址：系爭商標權人店面招牌之GOOGLE MAP照片，最後瀏覽日：2022年11月3日。 

5. 智慧局中台廢字第L01050062號廢止處分書。 

6. 圖片出處網址：系爭商標權人網站，最後瀏覽日：2022年11月3日。 

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x346e0381aa191821%3A0x3e65ab861a14b796!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMDUYKVq3wb0UmApWZ53HVdRBeHD7c3W09hZ_PB%3Dw355-h160-k-no!5z6Ie75oSb6JiH6I-yIC0gR29vZ2xlIFNlYXJjaA!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPo6pi65_7n85IZgWG9gzkVf0HJIsXag2bci7L5&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj5ho34jo_7AhXYAN4KHd1mAtkQoip6BAhHEAM
https://www.ipasscamp.com/
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7. 智慧局中台廢字第L01080048號廢止處分書。 

8. 圖片出處網址：三樹棉襪之SHOPEE販售網址，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、

Chrome、Opera、Edge) 

9. 智慧局中台廢字第L01060286號廢止處分書。 

10. 圖片出處網址：系爭商標商品官網，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、Chrome、

Opera、Edge) 

11. 智慧局中台廢字第L01070472號廢止處分書，經濟部110 年1月14日經訴字第10906313410號決定及智慧

財產及商業法院110年度行商訴字第20號判決維持原處分見解。 

12. 圖片出處：智慧局之判決研析「106060202 有關「武藏油封工業股份有限公司圖形」商標權侵害事件(商

標法§98)(智慧財產及商業法院106年度刑智上訴字第1號刑事判決)」附圖。 

13. 智慧局中台廢字第L01060203號廢止處分書。 

14. 圖片出處網址：信の手工坊之FACEBOOK頁面，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、

Chrome、Opera、Edge) 

15. 智慧局中台廢字第L01070164號廢止處分書。 

16. 圖片出處網址：系爭商標產品之販售網頁，最後瀏覽日：2022年11月3日。(該網頁適用瀏覽器: Firefox、

Chrome、Opera、Edge) 

17. 商標法第30條第1項第10款：「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有

致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不

在此限。」 

18. 智慧局中台異字第G00940193號異議審定書。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shopee.tw/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%A3%BD-%E4%B8%89%E6%A8%B9%E6%A3%89%E8%A5%AA-80-%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%A3%89-%E7%B4%B3%E5%A3%AB%E8%A5%AA-%E9%AB%98%E7%AD%92%E7%B4%B3%E5%A3%AB%E8%A5%AA-%E5%95%86%E5%8B%99%E8%A5%AA-%E7%94%B7%E5%A3%AB%E5%B0%8F%E8%85%BF%E8%A5%AA-%E9%95%B7%E7%B5%B1%E6%A3%89%E8%A5%AA-%E4%BC%91%E9%96%92%E8%A5%AA-%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%A5%AA-i.243909079.8418414508
https://www.spywalk.com.tw/SalePage/Index/6945270
https://www.facebook.com/hsinhandy/
https://tw.carousell.com/p/%E5%87%BA%E6%B8%85-%E5%BE%A9%E5%8F%A4%E9%85%92%E7%B4%85%E9%A2%A8%E8%A1%A3%E5%A4%96%E5%A5%97-1137226878/

