
106020105有關「富蘭克林」商標權侵害事件(商標法§70①、②)（智

慧財產法院 104年度民商上字第 22號民事判決） 

爭點：1.一商標使用行為可能同時構成商標法第 68 條規定之侵害商標權及同法

第 70條第 1款規定之視為侵害商標權。 

2.著名註冊商標之識別性或信譽之減損要件，採「減損可能說」。 

3.個案中有無商標法第 70 條第 2 款規定下「以著名商標中之文字作為表

彰營業主體之名稱」的認定方式。 

       系爭商標圖樣                    上訴人註冊商標圖樣 

    （註冊第 00131837 號）         （註冊第 00179811號）    （註冊第 00189050號）                         

                                

 

 

 

 

 

 

相關法條：商標法第 70條第 1、2款 

案情說明 

被上訴人係依美國法設立之公司，為我國未經認許之外國法人，其於

89 年 11 月 1 日於我國取得註冊第 00131837 號「富蘭克林」商標，指定使

用於第 36 類證券投資顧問等相關服務類別。其認為上訴人明知系爭商標為

著名商標，竟使用近似於系爭商標之富蘭德林文字為其公司名稱之特取部分，

並取得註冊第 00179811號與註冊第 00189050號「富蘭德林」商標（下合稱

富蘭德林商標），分別指定使用於第 35類與第 41類之服務類別。而上訴人

將其富蘭德林商標，用以從事與被上訴人相同之證券或投資服務產業，足使

第 36 類：財務與投資經理服務，財

務與投資管理服務，財務與投資顧

問服務，財務與投資分析服務，財

務與投資諮詢服務，財務與投資之

資訊服務；共同基金投資服務；股

票過戶代理服務；證券經紀服務；

銀行服務；抵押貸款服務；信用卡

服務；…。 

第 35 類：廣告之企劃設

計製作代理宣傳及宣傳

品遞送，代理進出口服務

及代理國內外廠商各種

產品之報價投標經銷商

情之提供，打字排版製版

及文件之複印影印複

製，…。 

第 41 類：各種書刊、雜

誌、文獻等之出版、查

詢、訂閱，書籍、雜誌之

出租，舉辦各種講座、教

育資訊，代辦申請有關國

外各學院及大學之入學

許可及提供有關資料與

消息，…。 



相關消費者均有混淆誤認系爭商標與富蘭德林商標為同一來源，上訴人與被

上訴人有關係企業、加盟關係或其他類似關係之聯想，或有減損系爭商標之

識別性或信譽之虞，同時構成商標法第 70 條第 1 款及第 2 款規定之情事，

爰依商標法第 69 條第 1 項與第 2 項與民法第 195 條第 1 項後段之規定，向

智慧財產法院提起訴訟，請求排除上訴人對系爭商標權之侵害與銷燬相關侵

權物品，並回復被上訴人之受損害之名譽，並獲部分勝訴之判決。上訴人不

服，爰提起本件上訴案。 

判決要旨 

智慧財產法院 104年度民商上字第 22號民事判決： 

上訴駁回。 

第二審訴訟費用由上訴人負擔。 

<判決意旨>: 

一、系爭商標為著名商標 

系爭商標自 79 年至 102 年長時間廣泛使用於基金等金融商品之投資服

務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、資訊等服務，並經由各類

媒體宣傳，已廣為相關消費者所知悉，並取得註冊。本院勾稽上開事證，

認系爭商標於上訴人設立時即 102 年 7 月 18 日、同年 12 月 11 日，在

基金等金融商品之投資服務，暨其他財務與投資之管理、顧問、分析、

資訊等服務，已為我國相關事業或消費者普遍認知。職是，堪認系爭商

標為著名商標。 

二、上訴人使用「富蘭德林」商標之行為，應有商標法第 70 條第 1 款規定

之適用 

按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似

之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。商

標法第 70 條第 1 款定有明文。本款侵權成立要件如後：(一)行為人明

知為他人著名之註冊商標。(二)侵害客體為他人著名註冊商標。(三)致

有減損著名商標之識別性或信譽之虞者。(四)未得商標權人同意而有使

用行為。被上訴人主張系爭商標為著名商標，上訴人侵害系爭商標等語。

上訴人則抗辯稱渠等未侵害系爭商標云云。職是，本院應審究上訴人使

用「富蘭德林」商標，是否構成商標法第 70 條第 1 款規定，明知為他



人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有減損系爭商標識別性

或信譽之虞。 

（一）上訴人明知為系爭商標為著名之註冊商標 

上訴人法定代理人劉ＯＯ係財經界之知名人士，應知悉被上訴人所屬

富蘭克林坦伯頓集團之事業，故而系爭商標自 79 年間起即持續在新

聞媒體提供投資理財之服務，劉ＯＯ亦應知悉，是系爭商標註冊登記

前，劉ＯＯ對系爭商標知悉甚明，仍分別於 92年 4月 6日、同年 11

月 1 日註冊，如附圖 2-1、2-2 所示「富蘭德林」商標，有智慧局商

標資料檢索服務附卷可考，難認其申請註冊「富蘭德林」商標係基於

善意。 

（二）富蘭德林商標減損系爭商標之識別性之虞 

1.「富蘭德林」商標與系爭商標成立高度近似，且上訴人富蘭德林投

資與系爭商標提供財務顧問間，服務之投資理財內容相似、投資標

的之金融商品部分相通、投資服務之對象亦有重疊；上訴人富蘭德

林證券公司與系爭商標間關於有價證券相關金融商品之理財投資，

在業務上之性質、內容相同或極為相似，提供服務族群、場所亦多

重疊。職是，上訴人標示「富蘭德林」商標，依一般社會通念及市

場交易情形，易使相關服務接受者誤認上訴人與被上訴人為來自相

同或雖不相同而有關聯來源，兩者服務存在高度類似關係。故上訴

人從事與系爭商標指定使用之服務高度類似之業務，實有致系爭商

標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商

標識別性之虞。 

2.按商標之註冊違反第 30條第 1項第 11款之情形，屬惡意者，不受

前項期間，即自註冊公告滿 5 年之限制，商標法第 58 條第 2 項定

有明文。上訴人雖抗辯稱被上訴人未於評定或異議救濟期間提出任

何救濟，不得再限制上訴人使用「富蘭德林」商標云云。然被上訴

人主張「富蘭德林」商標註冊係惡意，其據以申請評定即無 5年救

濟期間之限制，仍得聲請評定其註冊，是被上訴人仍得申請評定，

難謂其不得就系爭商標主張權利。 

3.按商標註冊無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿 3年者，商標

專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，但被授權人有使用者，不

在此限，商標法第 63 條第 1 項第 2 款定有明文。上訴人雖主張系



爭商標未曾使用於所指定「股票過戶代理服務；證券經紀服務；銀

行服務；抵押貸款服務；信用卡服務；汽車貸款籌資及貸款服務；

投資信託服務；不動產經紀服務；消費者貸款服務；人壽保險；年

金保險之發行與管理；其他所授權承保之人壽保險及年金保險之再

保險；對各種事業生產投資；消費者信用調查服務；證券之分銷服

務」，應終止系爭商標之效力云云。惟被上訴人將系爭商標使用於

附圖 1所載之服務，其既有使用系爭商標之事實，是上訴人抗辯有

廢止之原因云云，自非可取。 

4.上訴人雖抗辯稱商標法第 70 條第 1 款僅適用於非類似之服務，被

上訴人不得主張商標法第 70 條第 1 款云云。惟商標法第 30 條第 1

項第 11 款未規定服務是否具類似關係，倘將其作為前後段適用之

區分標準，係增加法律所無之限制。故僅要使用相同或近似於他人

著名商標，導致著名商標使用於特定服務來源之聯想弱化或分散，

而有減損著名商標之識別性之可能時，即有商標法第 70 條第 1 款

之適用；反之，商標減損之保護僅能適用於非類似之商標或服務，

則對著名商標所享有之保護反而低於一般商標之保護，顯然有悖於

商標法給予著名商標較大保護之原則，應非立法者原意。職是，被

上訴人使用近似於著名系爭商標「富蘭德林」商標於相同或類似系

爭商標指定之服務，構成商標法第 70 條第 1 款之視為侵害商標權

態樣。 

（三）富蘭德林商標減損系爭商標之信譽之虞 

所謂減損信譽者，係指他人以違反社會倫理規範之方式襲用著名商標，

或提供品質較差之商品或服務，影響商標權人或標章權人真品之社會

評價。因減損為事實問題，倘有減損情形，即符合減損規定，不以須

達何程度或何比例，故減損要件採減損可能說。經查： 

1.上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已

生相關消費者混淆誤認。因上訴人之富蘭德林商標具強烈指示於被

上訴人或富蘭克林投顧此單一商品或服務來源之特徵與吸引力。因

上訴人以富蘭德林商標使用與系爭商標極類似之有價證券相關金

融商品之財務投資服務，有使相關消費者印象日漸模糊之可能。參

諸上訴人富蘭德林證券網站首頁之標語為立足中國，金融服務，足

證上訴人係以富蘭德林商標與公司名稱從事金融服務，為主要業務。

準此，上訴人實際經營之業務與被上訴人商標所表彰之證券投資顧



問業，同屬第 36 類金融服務業之類別。復觀上訴人使用富蘭德林

商標之情形，有使相關消費者直接聯想被上訴人經營之證券投資顧

問業，係以大陸市場為基礎，或認為上訴人係由被上訴人設立，專

以提供大陸相關金融服務之關係企業，已生減損系爭商標識別性或

信譽之情事。 

2.上訴人之富蘭德林商標違法使用於註冊範圍無關之服務，倘相關消

費者認為該商標隸屬於被上訴人，其違法使用商標之負面印象，將

有損於被上訴人經營 20 年有餘之金融專業形象及信譽，致被上訴

人信譽減損。故上訴人使用近似系爭商標「富蘭德林」商標從事投

資業、證券商事業，符合減損系爭商標之要件規定，參諸一般社會

通念，上訴人從事之業務與系爭商標指定之業務既相類似，致上訴

人使用「富蘭德林」商標有減損系爭商標信譽之虞。準此，上訴人

明知系爭商標係著名之註冊商標，未經被上訴人同意，而使用近似

「富蘭德林」商標，有致減損系爭商標之信譽之虞，其構成商標法

第 70條第 1款之視為侵害商標權。 

三、上訴人使用「富蘭德林」商標之行為，應有商標法第 70 條第 2 款規定

之適用 

按未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中

之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，

有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視

為侵害商標權，商標法第 70 條第 2 款定有明文。本款侵權之成立要件

如後：(一)明知為他人著名之註冊商標；(二)以該商標中之文字作為自

己公司、商號、網域，或其他表彰營業主體之名稱；(三)致商品或服務

相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者；(四)未

得商標權人同意而有使用行為。 

（一）上訴人之行為符合以他人著名商標作為營業主體名稱之要件 

上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱分別於 102 年 7 月 18 日、同年

12 月 11 日設立登記，此有經濟部商業司─公司資料查詢在卷可按，

上訴人公司名稱有三個字即「富」、「蘭」、「林」，為系爭商標「富

蘭克林」中之文字。上訴人辯稱依智慧局「商標法逐條釋義」所載，

商標法第 70 條第 2 款所謂「明知為他人著名之註冊商標，而以該著

名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主



體之名稱」，係指使用著名商標中足於引起消費者注意並藉以與他人

商品或服務相區別的文字「相同」者而言，參酌第 1款使用「相同或

近似」商標之用語，本款既為視為侵害之擬制規定，解釋上自不宜任

意擴大著名商標中「文字」及於所謂「近似」判斷範圍云云。然查： 

1.富蘭德林或富蘭克林非中文既有詞彙： 

「富蘭德林」或「富蘭克林」均非中文之既有詞彙，依一般經驗其

等予人是英文譯名之印象，而英文譯名均以接近英文發音之中文為

主，同一英文單字因中、英文發音有別，雖致音譯時所使用之中文

未必完全一致，惟仍使人有同一性之概念。觀諸「富蘭德林」或「富

蘭克林」二者間，固有「德」與「克」差異，然「德」與「克」均

有「ㄜ」之尾音，加以其他「富」、「蘭」、「林」三字均相同，

故「富蘭德林」或「富蘭克林」會使相關消費者認僅是音譯之別，

其兩者予人識別之主要概念實質上相同。職是，上訴人以系爭商標

中之文字「富」、「蘭」、「林」作為公司名稱，僅將其中「克」

字以「德」字替換，其與使用相同之「富蘭克林」之效果無異。 

2.富蘭德林或富蘭克林高度近似： 

就外觀而言，富蘭德林與富蘭克林均為四字之純文字組合，其中 3/4

之文字組成相同，僅第三字替換而相異，文字組成乃高度近似，甚

至實質相同，以一般人之閱讀習慣常有忽略中間而特別注意首尾之

狀況。就讀音以觀，富蘭德林與富蘭克林於讀音上亦僅有第三字不

同，倘非特意強調第三字之讀音，或於唱呼之時特別注意，實難輕

易區辨富蘭德林與富蘭克林之異同，唱呼兩者時，極易使聽聞者認

為係相同詞組，故德與克之差別，並無意義。就觀念之判斷，富蘭

克林文字組成，其於中文不具固有意思而具有獨特性及識別性。富

蘭德林於中文不具固有意思，對使用中文之我國人民，系爭商標與

富蘭德林商標或公司名稱予人之整體來自同一翻譯文字之印象。職

是，依商標法第 70 條第 2 款所規範擬制侵害商標權之意旨，屬使

用著名商標中之文字，作為上訴人之公司名稱。 

（二）上訴人以富蘭德林表彰營業主體有致相關消費者混淆誤認之虞 

上訴人經營之業務與被上訴人之系爭商標之商品或服務相類似，已生

相關消費者混淆誤認。依字面觀之，上訴人所經營之業務與系爭商標

構成同一或類似之服務。上訴人係特取名稱與系爭商標文字實質相同



之公司，且其業務種類名稱證券、投資及所營事業，亦與富蘭克林投

顧於字面為極其相近似之事業，相關消費者無法由字面意義區分與瞭

解兩者業務種類之異同，造成相關消費者混淆誤認。且富蘭德林商標

雖指定使用於第 35類與第 41類類別，惟所營事業不僅與所屬商標之

特取名稱指定服務無涉，更涉足系爭商標指定之第 36 類金融類。準

此，上訴人基於搭載被上訴人商譽之目的，為跨業經營與被上訴人相

類似業務，致生相關消費者混淆誤認。再者，上訴人證券商業務與被

上訴人證券投資顧問業務，其於符合法規所定之資本額、人員配置等

條件資格後，並經向主管機關申請後，均可從事證券投資顧問業務、

財富管理業務、擔任境外基金總代理人及銷售機構、兼營信託業務、

辦理全權委託業務或經營外國有價證券投資顧問業務。職是，足證兩

者之業務事實上多有重疊。 

金管會證期局雖函覆表示證券承銷商不得兼營證券經紀商業務。惟並

不妨礙上訴人可依法申請經營及兼營與證券投資顧問業相同或類似

業務之可能。故證券承銷商於符合法定資格可經營證券經紀業務，並

無法律上及事實上障礙。再者，上訴人是否取得前揭許可，在所非問。

因相關消費者於現實生活中已習見各種從事證券投資顧問、財富管理

等業務之證券商。職是，不論上訴人事實上是否取得兼營證券投資顧

問、財富管理等業務之許可，依據生活經驗，均會聯想到上訴人提供

之服務涉及證券投資顧問、財富管理等業務，致生混淆誤認。 

（三）上訴人以富蘭德林表彰營業主體有減損識別性或信譽之虞 

1.富蘭德林表彰公司名稱符合減損可能性： 

參諸商標法第 70 條第 2 款以著名商標作為營業主體之名稱，有致

減損著名商標之識別性或信譽之虞，視為侵害商標權之情形，並不

以實際發生損害之結果為必要，而係有減損之虞即足適用，以加強

著名商標之保護，並維護市場公平競爭，此觀 100 年商標法第 70

條立法理由即明。上訴人從事與系爭商標指定使用之服務係相同或

關聯之業務，有致相關消費者有混淆誤認之虞，且上訴人以「富蘭

德林」作為公司名稱與系爭商標具有實質上同一性，實有致系爭商

標與其所表彰之服務來源間之關聯性遭受淡化，應認有減損系爭商

標識別性之虞。再者，上訴人從事之投資業或證券商事業，其以違

反社會倫理規範之方式襲用系爭商標，影響被上訴人之社會評價，

已符合減損之要件。因減損為事實問題，適用減損可能說，不以須



達何程度或何比例。職是，上訴人以「富蘭德林」作為公司名稱已

符合減損之要件，即可認有減損系爭商標識別性或信譽之虞。 

2.使用富蘭德林減損對系爭商標單一來源印象之可能性： 

上訴人雖抗辯稱系爭商標已為其他行業普遍使用，其在社會大眾心

中難以留下單一聯想或獨特性，上訴人使用系爭商標或作為公司名

稱，難謂減損系爭商標之識別性云云。惟系爭商標在特定相關基金

等金融商品之投資服務及其他財務與投資之管理、顧問、分析、資

訊等服務市場，係廣為相關消費者所熟知之著名商標，縱使其他行

業有使用系爭商標，不致減損系爭商標在上開服務事業之識別性。

故上訴人從事之業務與系爭商標指定之服務類似，上訴人使用「富

蘭德林」商標及公司名稱，即有減損對系爭商標單一來源印象稀釋

之可能。準此，上訴人前揭所辯，並無可取。 

 


