由美國法上判例看商標淡化之進展（上）
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一、前言
傳統美國商標法
認為商標的功能在於免於消費者對於特定商品之來源混淆
。因此早期美國法院對於商標的保護通常作限縮解釋，認為是否成立商標侵權的一個判斷要件在於，行為人必須有引起消費者對商品來源的混淆（consumer confusion）之虞，也因此，對於不相同或不近似的產品間，因為沒有引起來源混淆之虞，自然無法受到商標權的保障。
但商標權屬於無形資產的一種，其價值有時更甚於有形資產，例如可口可樂（Coca-Cola）的商標，或如美國知名的居家節目主持人「瑪莎史都華」（Martha Stewart）的商標用在寢具、家飾產品上的價值均不菲。因為商標有時會成為消費者的一種身份象徵（如Chanel），有時可以提昇產品的銷售與市場佔有率（如打上Sony品牌的電子產品），有時更可以減少推廣新產品的費用，因此商標的價值絕不僅止於避免混淆而已。因此之故，在資訊發達且商業市場交易逐漸熱絡情況下，逐漸出現了許多非近似商品間的商標利用行為；例如將知名麥當勞速食業的「M」標章使用在非食品業的服飾上，或將石化業的「台塑」使用在皮帶上，或將金融業的「花旗」使用在食品上等行為，均屬利用他人已建立起某種商譽的商標以使消費者能夠聯想到自己的產品也具有相同商譽的一種搭便車的行為。在這種情況下，由於商標權人的產品與使用人的產品種類截然不同，縱使有藉商標權人的著名商標來推銷自己默默無聞的產品，尚不至於使消費者產生混淆產品出處的誤解，因此無法用傳統的商標侵權觀念來加以排除。但無疑地，若使用人生產的產品品質低劣，或使用人本身信譽不佳，一定會對著名商標產品造成一種負面損害，有可能減低著名商標產品銷售量，最終破壞著名商標權人對於商標的投資。因此，為了遏制這種不勞而獲的“搭便車”行為，乃出現了商標淡化 (Trademark Dilution)的理論。
二、聯邦商標反淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA）

(1) 美國國會為避免前述搭便車行為影響商業市場的公平性，遂於1995年通過FTDA修正案。根據該法案內容，著名商標權人有權請求法院對於使用人在非近似商品上使用著名商標或其他與著名商標近似的標誌時，核發禁制令(injunction)。其要件為：
1. 必須所利用的商標係著名（famous）商標，蓋被利用之商標若非著名商標，即不會有使人產生聯想進而影響商譽之虞，自無「淡化」可能。
2. 被告使用的行為必須減損該著名商標的顯著性，亦即使其識別性變得模糊（blurring），或污損（tarnish）該商標聲譽，至於，商標權人和使用人間是否存在競爭關係，或二商品來源是否導致消費者混淆、錯誤或詐欺等，均非所問。
(2) 然而在實務上的運作下，許多商標在被淡化的侵害下，仍無法受到應有的保護，究其原因如下：
1. FTDA忽略了，除了著名商標外，特殊（unique）標章，例如耐吉運動產品所使用的“Just Do It”一詞，也有可能受到識別性減損或有商譽污損之可能。此外，「著名」的要件也使得 “一般消費者不會注意到的商標”排除適用，造成商標權人在尋求法院協助時，必須先就消費者 “認知商標的程度”、“商標固有以及取得之識別程度”、“商標使用期間以及有效期間”，甚至“廣告與公眾週知的有效期間及存續期間”等事實提出證明，待證明商標為消費者所熟知，且該商標仍在使用中後，法院才會進一步考慮有無淡化的結果。
2. FTDA條文僅概述“lessening”一詞
，過於抽象，並未就形成淡化應判斷的方式加以規範，以致於法院在形成心證時，有時考量的是雙方產品間有無可資區別的特色；有時則將「淡化」行為與商標侵權連結，審查使用人的產品是否會造成消費者「實際混淆」（actual confusion)；有時則傾向鼓勵商標所有人對於可能的商標侵權人提起警覺，必須先積極對潛在淡化者主張權利。一旦商標權人怠忽保護商標時，可能會受到不利判決，其結果自然造成商標權人四處奔波，也使得許多已經投入大量資金打響知名度的著名商標，仍然得不到應有的保護。
(3) 因為前述條文規範之缺失，造成在2003年以前，美國聯邦法院針對商標淡化訴訟的法律見解諸多紛歧。

1. 聯邦第二巡迴法院 - Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir.1999)：
(1). 背景：Pepperidge Farm 註冊 GOLDFISH 商標後，利用GOLDFISH 商標推出金魚形狀的基本餅乾系列，並將這種強烈印象產品運用到不同口味、尺寸以及混合商品上，使得Pepperidge Farm的金魚餅乾對消費群而言，已經逐漸成為知名商品。Nabisco 繼Pepperidge Farm推出金魚餅乾之後，也推出一系列造型餅乾，其中包括魚形餅乾。Nabisco未免侵害Pepperidge Farm商標權之虞，遂先行提起確認之訴（Declaratory Action），請求法院確認Nabisco的魚形餅乾新產品並未侵害 Pepperidge Farm的GOLDFISH 商標。
(2). 法院判斷：第二巡迴法院在Nabisco一案中列出了判斷是否構成商標淡化的10個因素：(1)原告商標是否顯著； (2)雙方使用的商標有無相似性； (3) 雙方產品的近似性以及使用人產品有無進入商標權人產品的市場可能；(4) 前三項因素間的關連性；(5) 雙方有無共同的消費者，或消費者有無地域限制 ；(6) 消費者的辨識能力； (7)使用人的產品是否會造成實際混淆； (8)使用人的產品品質； (9)損害結果是否係商標權人遲延主張權利所造成； (10)商標權人對於保護商標權之行為有無懈怠等。前述10個判斷標準中，並未考慮到使用人的產品是否對商標權人的產品造成經濟上的損失。
(3). 小結：可見聯邦第二巡迴法院在考量是否成立商標淡化之行為，肯認「抽象危險」的存在，認為商標權一種猶如刀劍般主動進擊的力量，只要在有損害之虞的情況下，不需要實際損害發生，商標權人也可先行提起確認之訴，預先排除。
2. 聯邦第四巡迴法院-Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Div. of Travel Development, 170 F.3d 449, 461(4d.Cir.1999)
(1). 背景：Ringling兄弟馬戲團是一個家喻戶曉，有上百年歷史的馬戲團。該馬戲團自1872年起便使用“Greatest Show on Earth”（世上最精彩的演出）作為馬戲團的標語，並在1961年將標語申請註冊商標。Ringling兄弟馬戲團每年在全美的演出超過1000場，現場觀眾人數達1200萬，估計每年至少有7000萬人目睹了“Greatest Show on Earth”標語，且僅1997年，Ringling兄弟馬戲團使用在該標語的廣告宣傳，已經接近1900萬美元，可見這一個標語非但具有相當的知名度，也稱得上是著名商標。而被告猶他州旅遊局從1962年起，在遊客服務手冊上使用“Greatest Snow on Earth”（世上最精彩的雪）的標語，再將之用於猶他州的汽車牌照上，也在2002年鹽湖城冬季奧運會上廣泛地使用這一標誌。1988年，被告在美國專利商標局申請註冊“Greatest Snow on Earth”商標
。原告遂於1996年提起訴訟，主張被告的商標與原告的著名商標，二者在拼寫和外形上極為近似，會誤導消費者，使消費者錯誤地將雙方產品和服務聯想在一起，進而減損原告商標的辨識能力，淡化原告的“Greatest Show on Earth”商標，並請求法院禁止被告行為，並賠償原告損失。
(2). 法院判斷：聯邦第四巡迴法院認為商標權人要主張商標遭到淡化，必須先證明其受有實際的損害。不承認單純消費者對二個商標之心理聯想（mental association）等於淡化，因為單純聯想與損害間並無因果關係。因此，縱使商標權人提出顧客研究報告，不過是在證明二個商標間的關連性，尚無法證明商標權人的商標有何識別功能。總之，法院不同意使用人使用商標後必然會對商標權人造成損害的假設，商標權人必須證明使用人的商標對商標權人的商標的銷售或廣告力量造成實際損害。因此，法院認為，雖然本案的原、被告的標語間僅有一字之差(“Show”和“Snow”)，但兩者的讀音、義涵（“表演”和“雪”）有明顯區別，不易產生混淆；且原告並未提出其商標的價值受到了實際損害的證據，故予原告敗訴判決。
(3). 小結：由此可知，聯邦第四巡迴法院認為FTDA所賦予商標權人是一個消極的、如同盾牌般抵抗他人侵害的消極的防禦權，必須在損害出現後，商標權人才能進行反擊。因此，商標權人除了證明使用人有淡化商標的行為外，還必須證明使用權人之淡化行為造成對商標權人的商標辨識度，以及產品商譽等價值造成實際損害
。第四巡迴法院在適用FTDA條文時，創設了法條文義中所無的「實際損害」，以避免賦予商標權人過大的權利。然若商標權人一定要等到可以證明營業額減少，或提出消費者已經沒有購買意願的研究報告後，商標權人便可直接提起侵權行為訴訟，又何需藉由FTDA來保護？況且，如果商標權人所提出的實際損害是可以衡量的，則 FTDA 所提供的救濟方式--禁制令，僅防止未來損失的繼續發生，與彌補已發生的實際損害完全不相當，甚至此時發生的實際損害已經無法彌補。
3. 在2003年以前，聯邦最高法院對於商標淡化所採取的是折衷判斷標準。認為商標淡化行為均應具體地、個案地判斷使用他人著名商標是否對該著名商標產生實質淡化的結果，而判斷的標準除了Nabisco一案所提出的10個因素外，商標權人是否受到實際損害也是一個參考因素。因此，美國司法實務在2003年以前，對商標淡化的法律適用往往各持己見，學術界也是莫衷一是，直到「維多利亞的秘密」一案出現，實務見解終於大致抵定。
� 現行的美國商標法15 U.S.C. § 1051- §1127係於1946年通過，又稱為Lanham Act。


� The Lanham Act §32 (1)和 §43(a) “…is likely to cause confusion, or cause mistake, or deceive”。


� FTDA除了規定對著名商標在被淡化方面時的法律救濟，並提出一系列判斷商標是否知名和具有顯著性（Distinctiveness）的標準；且該法已被編入the Lanham Act §43 (見15 U.S.C.A.§ 1125 (c)(1))。


� The term “dilution” means the “lessening” of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or(2) likelihood of confusion, mistake, or deception. 


� 猶他州旅遊局在1997年取得商標權。


� 證明實際的經濟損害方式：(1)在消除其他可能造成營業損失原因後，提出年度營業收入減少的證明；(2)先以“專業的消費者研究報告”來證明這2種商標使用上的關連性，再將這種關連造成的損害予以量化，也就是以其他相關的間接證據來作為「損失」之補充證明。
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