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壹、前 言 

「大法庭」並非法院的常設組織。

當最高法院或最高行政法院的各庭，對

於具有原則重要性的法律見解不同，導

致有裁判歧異之虞時，就必須成立大法

庭來統一法律見解。本文的主角──最

高行政法院111年度大字第1號裁定（下

稱「本裁定」）──所涉及的爭點，為商

標淡化理論的所要求的著名程度。本文

將敘述美國及我國商標法關於商標淡化

的修法歷程，以及美國實務對此問題的

看法，最後藉由不公平競爭法理，探究

本裁定的未竟之處。 

貳、本裁定的背景及爭點 

在各國商標法中，商標的著名程度

均有「大著名」與「小著名」之分。「大

著名」是指商標「廣為一般公眾普為認
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知」，通常涉及食衣住行育樂等與一般民

眾生活息息相關的商品或服務。「小著

名」是指商標「廣為特定領域消費者知

悉」。假設商標權人僅專注於製造、販售

工業用機械，縱使在相關業界享有盛

譽，也不太可能達到「大著名」的程度。 

商標法第30條第1項第11款規定：

「商標有下列情形之一，不得註冊：相

同或近似於他人著名商標或標章，有致

相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名

商標或標章之識別性或信譽之虞者」。然

而，是否僅有達到「大著名」的商標，

才能主張他人申請註冊之商標有減損著

名商標之識別性或信譽（即商標淡化）

之虞，而禁止其註冊？ 

最高行政法院各庭為統一見解，於

105年11月份召開第1次庭長法官聯席會

議，該次決議採肯定說1，認為大著名商

標方能主張商標淡化之保護。其論理略

為，商標法第30條第1項第11款前段跟後

段的立法目的與保護對象不同，對於著

名程度要求也不同。商標法第30條第1

項第11款前段在防止「相關消費者受混

淆誤認之虞」，目的在保護消費者，故商

標的著名程度應達「相關消費者普遍認

知」的程度，即「小著名」即可。而商

標法第30條第1項第11款後段在防止「貶

損著名商標之識別性或信譽」，在此情境

下，相關消費者沒有被混淆誤認的危

險，只有著名商標的信譽有受損之虞，

故後段的保護對象是著名商標本身，屬

於傳統商標保護領域之例外，應審慎為

之，故需達廣為一般公眾普為認知的程

度，始足當之，否則有使商標權人壟斷

市場、造成不公平競爭的結果。 

本裁定則採否定說，其論理略為，

商標法第30條第1項第11款前後段的用

語一致，都是「著名商標」。根據商標法

施行細則第31條規定2，小著名商標也是

著名商標。基於「同一用語，同一內涵」

的法理，其定義應為一致，不應認為前

段包含小著名商標，後段專指大著名商

標。縱使依法理，商標法第30條第1項第

11款後段對於著名程度之要求較同款前

段為高，法院在審查「減損商標識別性

或信譽之虞」時，可依個案情況審酌，

而非在審查「商標是否著名」時，將同

一名詞作不同解釋。 

簡言之，依105年庭長法官聯席會議

之見解，著名商標必須是大著名，方能

主張商標淡化的保護。本裁定則認為前

開見解乃增加法律所無之限制。只要是

著名商標，不論大著名或小著名，皆能

主張商標淡化的保護。至於該商標之著

名程度如何，僅為判斷淡化之虞的要素

之一。 

參、 商標淡化理論在美國與
我國的立法過程 

一、商標淡化理論在美國的立法過程 

商標淡化理論由Frank Schechter於
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1927年提出，其理論基礎大致為，商標

的價值在於其帶動銷售的能力。使商標

具備銷售能力的因素，不僅只取決於商

品或服務之品質，更取決於該商標在消

費者心中的獨特性。但該商標的獨特性

可能被無關的商品或服務轉移或破

壞 3。商標淡化理論與傳統商標法的混淆

誤認理論截然有別。混淆誤認理論旨在

保護消費者不致於誤認商品或服務的來

源或品質，淡化理論旨在保護著名商標

本身的獨特性4。（這點也是105年11月份

第1次庭長法官聯席會議、諸多學者及法

官5乃至本裁定的不同意見書極為強調

的重點：商標混淆誤認與商標淡化的保

護對象不同、發展歷程不同，兩者是截

然不同的概念。） 

雖然商標淡化理論早在1927年問

世，Frank Schechter甚至提出相應的商標

淡化法草案6，但在1996年前，商標淡化

理論只存在於州法層次。1996年1月16

日生效商標淡化法案（Federal Trademark 

Dilution Act, FTDA）才初次將商標淡化

理論納入聯邦法。該法案第3段7修改美

國商標法（蘭哈姆法案）第43條，將商

標淡化與混淆誤認並列為獨立的商標侵

權態樣。 

實務發展出兩種商標淡化態樣，分

別為模糊著名商標的識別性（blurring）

和貶損著名商標的信譽（tarnishment）8。

模糊商標識別性的典型態樣為：行為人

將著名商標使用在與該商標全然無關的

商品或服務，消費者雖無混淆誤認之

虞，但消費者會認知到該商標與其他商

品或服務連結，使該商標獨特的識別性

被削弱9。貶損商標信譽的典型態樣為：

行為人使用著名商標之行為雖不致使消

費者有混淆誤認之虞，但會使消費者將

該商標連結到某種負面形象10。FTDA並

未進一步定義「著名」一詞。要著名到

何種程度方能主張淡化？美國實務素有

大著名說（General Public Theory11）和

小著名說（Niche Market Theory12）之

爭。這個分歧持續了10年，直到2006年

10月 6日 Trademark Dilution Reversion 

Act（TDRA）施行。 

TDRA再次修改蘭哈姆法案第 43

條，將商標淡化限縮至「廣為一般公眾

普為認知」（widely recognized by the 

general consuming public of the United 

States）13之商標方能主張。由美國眾議

院的公報14可知，立法者意識到商標淡化

旨在保護商標權而非保護消費者，是傳

統商標法的例外，是一種特別的救濟

（extraordinary remedy），應限縮於極為

著名之商標。至此，小著名說在新法底

下無立足之地15。此外，最高法院在2003

年 3 月 4 日 的 Moseley v. V Secret 

Catalogue, Inc.16案，要求商標權人證明

商標實際上被淡化（actual dilution），不

能只證明有淡化之虞（ likelihood of 

dilution）17，此判決大大增加商標權人

的舉證難度。因此，TDRA又修法將淡化
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的舉證門檻降低為「有淡化之虞」（likely 

to cause dilution）18。TDRA一方面限縮

淡化理論的適用範圍，另一方面降低商

標權人的舉證門檻，反映美國法界、學

界及國會對於商標淡化理論乃傳統商標

法之例外，其適用範圍應嚴格限縮的共

識。 

二、 我國對商標淡化理論的立法

過程及省思 

2003年4月29日，我國商標法初次出

現商標淡化的規定，即商標法第23條第1

項第12款「商標淡化為商標禁止註冊事

由」及同法第62條第1款「商標淡化之擬

制侵權」。2003年商標法的禁止註冊事由

僅要求證明有商標淡化之虞，嗣後修法

僅將該條移列，內容並無修正。然而商

標淡化之擬制侵權的修法過程，則與美

國商標法相似。2003年商標法的擬制侵

權，要求證明實際發生商標淡化的結

果，該條之立法理由為：「……又因係以

擬制之方式規範『侵害』之態樣，其構

成要件須特別嚴格，故明定須以發生『減

損』或『混淆誤認』之結果，始足該

當……」，與FTDA及Moseley案的意旨不

謀而合。可見我國立法者認為擬制侵權

較禁止註冊嚴苛，應審慎為之，故賦予

兩者不同的舉證責任，要求不同的淡化

強度。 

2011年5月31日，我國立法院將擬制

侵權改列第70條第1款，並將證明門檻下

修為有商標淡化之虞。其修法理由為：

「……著名商標權人要舉證證明有實際

損害發生，特別是著名商標之識別性或

信譽有實際減損之情形相當困難，為避

免對著名商標保護不周，爰參考美國商

標法第43條之規定，於第一款及第二款

增加『之虞』之文字」。該次修法雖明文

參考美國商標法第43條（即TDRA），卻

未將適用範圍限縮於「廣為一般公眾普

為認知」之商標。其原因為何，修法理

由並未敘明。 

TDRA的修法一方面將舉證難度降

低至有淡化之虞，一方面限縮適用範圍

至大著名商標，一手抓，一手放。2003

年商標法第70條的修法僅降低商標淡化

的舉證門檻，卻未限縮其適用範圍，無

異於雙手放開，任憑商標淡化理論遨

翔。這在法理上有可慮之處（詳下述），

亦與立法者在2003年明示的意圖相悖。

本裁定的客體是商標禁止註冊事由，終

審法院為最高行政法院。擬制侵權責任

則是民事訴訟，終審法院為最高法院。

根據我國商標法的修法歷程，立法者曾

一度認為擬制侵權的侵害較禁止註冊為

大，應適用不同的淡化標準。準此，最

高法院是否有可能依目的性解釋，認為

本裁定不適用於商標法第70條第1項的

擬制侵權？值得進一步觀察。 

肆、從美國實務觀察 
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在TDRA於2006年問世前，美國巡迴

上訴法院就大著名說與小著名說爭執了

至少10年。雖然美國早已透過修法解決

這個爭議，然而在這10年的爭論中，美

國最後選擇走向大著名說，其中必有我

國實務可以擷取的養分。 

部分法院支持大著名說的理由相當

簡單：立法者在訂立FTDA時所舉的例子

都是舉國甚至舉世著名的商標（即

DUPONT杜邦，BUICK別克與KODAK 

柯達19），可見立法者希望商標淡化理論

是極端的救濟手段，而非混淆誤認之虞

的替代方案。國會的意圖是大著名說，

只是法案沒寫清楚。我們透過後見之明

可以知道，這個說法是對的20。 

部分法院支持小著名說的理由也相

當簡單，與本裁定有異曲同工之妙──

FTDA並未明文排除小著名商標於商標

淡化的保護之外，不能添加法律所無之

限制21。然而採取小著名說的法院，反而

更加謹慎檢視小著名說隱含的風險。 

2000年的Times Mirror Magazines, 

Inc. v. LasVegas Sports News, LLC乃採

小著名說的判決22，第三巡迴上訴法院在

本案指出：小著名是指「廣為特定領域

之相關消費者普遍認知」，但如何定義

「特定領域」，端視個案法院如何認定。

如果市場夠小眾，領域夠新、夠冷門，

著名的難度就會大幅降低，最後商標淡

化理論會反噬商標法的傳統侵權態樣─

─混淆誤認之虞23。因此法院認為必須嚴

格檢視著名的證據（the evidence of fame 

should be rigorously examined）。需知道

彼時的舉證責任需證明有實際淡化，而

非有淡化之虞，所以法院在此所說的「嚴

格」可謂嚴上加嚴，與現行法不可同日

而語。 

1999年的 Syndicate Sales, Inc. v. 

Hampshire Paper Corp.也是採小著名說

的判決。第七巡迴上訴法院指出，小著

名說其實只是偽裝的混淆誤認理論：「乍

看之下，各巡迴法院對這個議題似乎存

在分歧。有些判決認為小著名商標不能

主張商標淡化的保護，有些判決則認為

小著名足矣。但仔細觀察，會發現這兩

種觀點發生在兩個不同的情境。認為小

著名不能主張商標淡化保護的判決，兩

造商標通常使用於不同的領域。而認為

小著名可以主張商標淡化保護的判決─

─例如本案，兩造的商標通常使用於相

同或類似的領域。」24。該案的兩造商標

皆使用於花籃，Times Mirror案的兩造商

標皆使用於報章雜誌。更進一步來說，

在這種狀況下，法院認為混淆誤認之虞

和淡化會同時發生。在1999年的Nabisco, 

Inc. v. PF Brands, Inc.案（兩造商標皆使

用於餅乾），第二上訴巡迴法院指出：商

標淡化在兩造商標使用於同一領域時亦

會發生。兩造商標的使用領域越相近，

混淆誤認與商標淡化同時發生的機率越

高」25。（在此需特別說明，在學理上，

混淆誤認理論要求消費者「有」混淆商
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品或服務來源之虞，商標淡化理論欲處

理的問題是消費者「沒有」混淆誤認之

虞，但商標有被淡化之虞，此為不兩立

的心理狀態。但FTDA SEC.4將「淡化」

定義為在商品或服務具備或不具備競爭

關係時皆可發生，故FTDA底下的淡化與

混淆誤認可以並存。） 

綜上可知，採納小著名說的巡迴上

訴法院判決，大多不是在處理商標淡化

的典型案例。這些判決只是在傳統商標

法的混淆誤認基礎上，再添加一個請求

權基礎而已。 

伍、本裁定的應用與省思 

支持大著名說最普遍的理由是基於

不公平競爭法理。商標法起源自於普通

法的禁止不公平競爭法理，可視為不公

平競爭法的延伸26。在劃定商標法的保護

範圍時，勢必要將不公平競爭法理納入

考量，在市場秩序、消費者權利與商標

權人的財產權間尋求平衡。大著名說對

小著名說最有力的批評，就是小著名說

會使著名商標的禁制範圍遠遠大於其商

譽所能及之範圍。 

假設某人將LV商標使用於衛浴清

潔劑上，一般消費者不會誤認路易威登

公司將跨界經營衛浴清潔劑，但是會認

知到LV商標的信譽被挪用到其他與精

品無關的服務上，進而使LV商標在消費

者心中尊爵不凡的形象被貶損，並產生

商譽挪用等不公平競爭的議題。又假設

A商標在無塵室通風設備領域著名，嗣

後有人將A商標使用在衛浴清潔劑上，

可以想見，一般消費者不熟悉無塵室通

風設備，在購買衛浴清潔劑時，並不會

認知或聯想到A商標，也不會有所謂A商

標的商譽被挪用或貶損的問題。只有無

塵室通風設備的採購人員在購買衛浴清

潔劑時，才會將A商標連結到髒污、排

泄物等負面形象，使A商標的商譽被貶

損。然而從不公平競爭法的角度來看，

這對市場秩序的擾動非常微小，對消費

者的保護效果也有限，然而衍生的壟斷

效果卻非常巨大。當商品或服務的領域

越專精，相關消費者對於商標的敏感度

會越高。意即，相關消費者很容易將該

領域的著名商標與其他相似商標連結，

進而產生該著名商標的信譽（在相關消

費者心中）被淡化的可能性。理論上，

只要是無塵室通風設備的採購人員能買

到的商品或服務，A商標都能主張商標

淡化的保護。在我國的商標淡化操作

下，小著名商標的保護範圍理論上可以

跟大著名商標一樣，形成過度保護。 

本裁定認為，不會有上述過度保護

的情形發生，因為法院可以個案判斷是

否有淡化之虞，而且判斷商標淡化之虞

的參考因素與判斷混淆誤認之虞的八大

要件相同，並無不易操作之問題27。然而

管見以為，此八大要件28適用在小著名的

商標淡化案件，實為不易。「商標識別性
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之強弱」及「商標近似程度」本來就是

判斷商標混淆誤認之虞的主要戰場，用

以判斷商標淡化，並無不易，但無不易

的也只有這兩個。有三個要件對小著名

商標先天不利：「商品／服務類似程

度」、「實際混淆誤認之情事」和「先權

利人多角化經營之情形」。既稱小著名，

先權利人多角化經營之程度必然相對薄

弱。商標淡化案件的兩造商品或服務通

常截然不同，自然也不會有消費者實際

混淆誤認的證據。若將這三個要件納入

淡化考量，等同將小著名商標技術性排

除於商標淡化的保護範圍之外，與本裁

定的意旨矛盾。 

「相關消費者對各商標熟悉之程

度」的「相關消費者」如何界定，也是

個問題。在一般商標侵權案件，兩造的

商品或服務必定相同或類似，消費族群

也會有一定的重疊。在大著名的商標淡

化案件，「相關消費者」無疑是指全國消

費者。但是在小著名的商標淡化案件，

「相關消費者」是指先權利人指定使用

之特定領域的消費者（例如前開的無塵 

室通風設備）？還是行為人指定使用領

域的消費者（例如前開的衛浴清潔劑）？

若採前者，會使小著名商標的保護範圍

跟大著名商標的範圍一樣，擴及所有商

品及服務。若採後者，等同將小著名商

標技術性排除於商標淡化的保護範圍之

外，與本裁定的意旨矛盾。 

剩下的兩個要件──「行為人是否

善意」及「其他混淆誤認之因素」──

過於模糊，不宜作為主要判斷標準。 

簡言之，若採取混淆誤認之虞的八

大要件，對於小著名商標，只會有兩個

極端的結果：被技術性排除於商標淡化

的保護範圍外，或是保護範圍涵蓋所有

商品及服務，超越商標聲譽所能及之範

圍，最後如Times Mirror案所言，吞噬商

標法的傳統侵權理論。 

陸、結 論 

本裁定的論理過程──同一用語，

同一內涵──相當合理，也相當單純。

合理之處在於，司法權不能逾越立法

權，不論立法者是立法技術粗劣抑或另

有高見，法院都不能擅自添加法律所無

之限制。單純之處在於，本裁定只專注

於名詞解釋，並未將美國及我國商標法

之修法脈絡、美國實務對此議題之探

討，或是不公平競爭法理納入考量，殊

為可惜。故在此提出本文，算是對本裁

定不同意見書的小小補充與迴響。 
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