波特王，誰的商標？誰能申請註冊？
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壹、緣起
陳姓YouTuber，即網紅「波特王」（Potter King）以說幹話、撩妹有術之影音內容而爆紅，政治人物也買單，找他蹭年輕選票。近日，他透過Facebook及YouTube與原經紀公司隔空交火，弄得好不熱鬧。
雙方一來一往，閒人搬椅吃瓜，有人看熱鬧，有人說門道。除了經紀合約是否終止、收益款項是否合理分配、粉專管理權限歸屬等爭議之外，「波特王」申請商標註冊，先下手為強，接續擴大申請類別，最是引人關注。
媒體都說，「波特王」申請商標註冊，預為雙方分手之殺手鐧，出乎經紀公司之預料，似乎認為經紀公司錯失先機。難不成，經紀公司可以搶先申請「波特王」之商標註冊？本文集中於商標使用及申請分析，有助於各方對商標法之理解，以利於未來事業經營之正確思考。
貳、報載可能事實
本案事實真相如何，媒體有各種報導，雙方也透過媒體各說各話。不過，事實之大致輪廓，約略可有初步之理解。
「波特王」本名姓陳，2011年開始於YouTube創設個人頻道，憑藉「幹話搭訕術」、「粉紅月報」等系列影片爆紅，也曾與總統蔡英文合拍「撩妹影片」，臉書及YouTube粉絲合計高達逾224萬人，其經紀公司為聚暘新媒體，負責人為創業者網紅「火星叔叔(Mars)」，於社群媒體中亦大有名氣。
爭議起於陳姓YouTuber於2022年6月2日透過YouTube頻道發出公告，表明已離開原經紀公司，「波特王」臉書粉絲團也已非其本人負責，個人社群平台僅存YouTube頻道。事後，陳姓YouTuber並被發現早於2022年2月21日即以本人名義，申請註冊「波特王」商標於第41類，專用於藝人表演服務，而聚暘新媒體對此完全不知情。
依據雙方於媒體上確認資訊，雙方契約約定，臉書粉絲團屬經紀公司聚暘新媒體，陳姓YouTuber離開經紀公司，已發律師函請聚暘新媒體移除其粉絲團權限，並另自行成立新臉書粉絲團「波特王好帥」，再於6月15日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第35類，使用範圍為廣告行銷，以利經營電子商城。
陳姓YouTuber透露雙方於2021年4月即發生紛爭，指稱經紀公司拖欠款項，限制影片支數及刪除其臉書發文。經紀公司則稱「波特王」為公司簽之第一位藝人，給予優厚條件，陳姓YouTuber已領得3,000萬，而按合約YouTube頻道歸屬經紀公司，雙方有權分潤，但陳姓YouTuber獨佔「波特王」影音內容於YouTube收益。
關於商標註冊，陳姓YouTuber主張，「波特王」之綽號為其本人所取，早使用於大學時期，並非經紀公司為其所取之藝名，經紀合約中亦未提及「波特王」之商標議題。經紀公司則主張，陳姓YouTuber之「波特王」，「於加入公司前從未有過商業使用，與本公司合作且經投入資源後方有商業價值」，且「合約裡面明明就有寫得很清楚使用權都是公司」。
叁、商標爭點
本案雙方之爭議點不少，但本文僅集中於商標議題，且以目前媒體揭露之事實為討論依據，亦即，若於法院爭訟過程能以證據證明新事實，法律適用自然也會有變化。
本案關於商標之爭議點，可以大致分類如下：
一、「波特王」是綽號、藝名、還是人設？是否著名？
二、陳姓YouTuber何時開始使用「波特王」為商標？
三、誰有權以「波特王」申請商標註冊？
四、他人以「波特王」申請商標註冊，會發生甚麼事？
五、當「波特王」不再「波特王」時，又會發生甚麼結果？
從媒體報導、雙方指述及可能之未知事實，可以分析如下：
一、「波特王」是綽號、藝名、還是人設？是否著名？
陳姓YouTuber說他大學時就自取「波特王」為綽號，不是經紀公司所取的「藝名」。經紀公司則說，陳姓YouTuber之「波特王」，「於加入公司前從未有過商業使用，與本公司合作且經投入資源後方有商業價值」。
由此可以確認，「波特王」一開始即係陳姓YouTuber使用多年之大學時代綽號，雙方合作後，綽號直接作為「藝名」，並成為經紀公司人設之標的。即使經紀公司推波有功，「波特王」仍不脫為陳姓YouTuber大學時代之綽號及出道後之「藝名」，並非經紀公司所新創設者。
「波特王」是否「著名」，將影響他人得否申請商標註冊之可能。尤其，當「波特王」被陳姓YouTuber使用於YouTube及Facebook等社群媒體，成為推播影音內容之網紅，更有逾224萬之追蹤者，其已屬「著名藝名」，應無庸置疑。
二、陳姓YouTuber何時開始使用「波特王」為商標？
商標之使用，依據商標法第5條規定，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標，包括：(一)將商標用於商品或其包裝容器；(二)持有、陳列、販賣、輸出或輸入使用商標之商品或包裝容器有商標之商品；(三)將商標用於與提供服務有關之物品；(四)將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前述之使用，包括以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式之使用。
「波特王」被陳姓YouTuber使用於YouTube及Facebook等社群媒體，藉以推播「波特王」說幹話、撩妹有術的影音內容，獲得超高點閱率，事實上已使用於演藝、錄影節目等方面之商品或服務類別。縱使如經紀公司所主張，「撩妹腳本」均係經紀公司負責人火星叔叔所完成，但「波特王」之演出、錄製及上傳，廣為粉絲買單，認識其為「波特王」之說幹話、撩妹內容，已合於商標法第5條第2項規定，屬於陳姓YouTuber對「波特王」商標之使用。此部分之重點在於陳姓YouTuber何時以「波特王」之名義，於YouTube及Facebook等社群媒體開始說幹話、撩妹等，卻與雙方經紀合約何時成立生效無關。至於經紀公司主張，雙方除經紀合約之外，尚有其他合作關係，是否會影響陳姓YouTuber對「波特王」商標之使用事實之認定，經紀公司就其所述是否事實，則需負舉證責任。
三、誰有權以「波特王」申請商標註冊？
商標之使用，係事實行為，而非法律行為，且不以先申請商標註冊為必要。然而，欲取得商標權，應依商標法申請註冊
，且透過申請商標註冊，可由商標專責機關經濟部智慧財產局(以下稱「智慧局」)審定有無商標法第29條所要求之「識別性」及第30條第1項所列不得註冊之事項，以確認其可商標性。
陳姓YouTuber以自己之「藝名」「波特王」，錄製說幹話、撩妹之影音內容，並透過YouTube及Facebook等社群媒體進行推播，獲得200多萬粉絲點閱、追蹤，已合於商標法第5條第2項規定之「商標之使用」，自得進一步申請商標註冊。又因商業活動中之商品或服務，類別繁多，為避免影響他人對於相同或近似商標之使用，商標法乃要求申請商標註冊，應依商標法施行細則所定商品及服務分類之類別順序，「指定使用之商品或服務」，且應「具體列舉商品及服務名稱
」。
本案陳姓YouTuber以本人為申請人，於2022年2月21日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第41類之服務，具體列舉服務名稱包括「藝人表演服務；影片發行；影片製作；舉辦各種講座；舉辦娛樂活動；現場表演；表演節目製作；音樂作曲服務；音樂製作；音樂錄製；配字幕；配音；配情境字幕；除廣告片外的影片製作；除廣告片外的影片導演；除廣告目的外的劇本編寫；攝錄影。」隨後，復又於2022年6月15日申請註冊「波特王」商標，指定使用於第35類之服務，具體列舉服務名稱包括「廣告企劃；廣告設計；廣告概念開發；報章廣告設計；雜誌廣告設計；網路廣告設計；各種廣告招牌設計；廣告美術設計；型錄設計；產品簡介設計；企業識別體系設計；廣告模型設計；為企業企劃折扣卡以促銷其商品或服務為目的之服務；廣告版面設計；廣告；戶外廣告；電視廣告；電台廣告；郵購型錄廣告；廣告製作；廣告促銷模型製作；廣告資料更新；各種廣告招牌製作；廣告稿撰寫；廣告劇本編寫；廣告代理；傳播媒體廣告時段租賃；廣告宣傳；樣品分發；張貼廣告；廣告宣傳品遞送；為他人促銷產品服務；直接郵遞廣告；電腦網路線上廣告；商品現場示範；廣告宣傳本出版；為他人提供促銷活動；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商店櫥窗裝飾；商店擺設設計；廣告片製作；市場行銷；網路行銷；電話行銷服務；為促銷的搜尋引擎最佳化；網站訪問量最佳化；每點擊付費廣告；為商業或廣告目的編網頁索引；為商業或廣告目的彙編資訊索引；飛行常客方案的管理；消費者忠誠度方案的管理；電視購物節目製作；廣告傳播策略諮詢；經由贊助體育賽事宣傳商品及服務；經由贊助宣傳商品及服務；目標行銷；為軟體發行業者提供行銷服務；為商業或廣告目的提供使用者評論；為商業或廣告目的提供使用者排名；為商業或廣告目的提供使用者評分；潛在客戶開發服務；創造品牌識別度的廣告服務；影響者行銷；透過影響者促銷商品；飲料零售批發；成衣零售批發；衣服零售批發；食品零售批發。」
從以上申請之服務類別所「具體列舉商品及服務名稱」可知，陳姓YouTuber已合於一般YouTuber之策略，申請第35類及第41類，將各種網路行銷活動，納入商標使用之範圍。即使雙方約定，經紀合約期間，「波特王」之使用權歸經紀公司，但商標之申請註冊，仍係由申請人依商標法申請審查，與經紀契約無關。經紀契約之當事人即經紀公司，固得依經紀契約之約定，要求他方當事人即旗下藝人，出具同意書，使經紀公司為申請人，申請「波特王」之商標註冊。然在此之前，均不影響藝人以自己為申請人，申請「波特王」之商標註冊之效果。更何況，雙方經紀契約若已終止，經紀公司應已喪失作為商標註冊申請人之法律地位。
四、他人以「波特王」申請商標註冊，會發生甚麼事？
商標法期待每一個申請人自己設計標識，作為行銷自己商品或服務之用，並與他人之商品或服務，在相關消費者心目中，產生區別不同來源之效果。商標法不允許申請人以他人之相關標的，作為申請商標之標識。即使係英雄所見相同或近似，商標法亦採「先申請，先取得」之原則，審定「先申請」之註冊案，核駁「後申請」之註冊案。
至於「善意先使用者」，基於衡平註冊保護原則與先使用人間之衝突，商標法第36條第1項第3款使在他人商標註冊申請日前，已先善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，得於他人取得註冊商標後繼續使用其在先商標，但以原使用之商品或服務為限，而商標權人並得要求其附加適當之區別標示。
陳姓YouTuber以自己實際使用多年之「藝名」「波特王」，申請商標註冊，指定使用於第35類及第41類服務，應符合商標法之規定，智慧局核准審定，註冊公告之可能性極高。至於其他人，包括本案之經紀公司，其欲以「波特王」申請商標註冊，無論係指定使用於哪一類商品或類服務，難度均高，得就以下各項分析：
(一)陳姓YouTuber已先提出申請，則「先申請，先取得」之原則下，後申請之他人，將被核駁。
依據商標法第30條第1項第10款規定：商標「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」，「不得註冊」，「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」。任何人欲以相同或近似於「波特王」之標識，申請商標註冊，指定使用於與第35類及第41類同一或類似之服務，因落入上開規定範圍，且陳姓YouTuber應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。
(二)「波特王」已是「著名商標」，任何他人之申請，都將被核駁。
依據商標專責機關經濟部智慧財產局所發布「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，認定著名商標之參酌因素包括：
1.商標識別性之強弱。
2.相關事業或消費者知悉或認識商標之程度。
3.商標使用期間、範圍及地域。
4.商標宣傳之期間、範圍及地域。
5.商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。
6.商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形。
7.商標之價值。
8.其他足以認定著名商標之因素。

「波特王」已被陳姓YouTuber使用於YouTube及Facebook等社群媒體，行銷其影音內容十餘年，且有逾224萬之追蹤者，屬於「著名商標」，應無疑義。又依據商標法第30條第1項第11款規定：商標「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」，「不得註冊」，「但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」。任何人欲以相同或近似於「波特王」之標識，申請商標註冊，不問係在陳姓YouTuber將「波特王」申請指定使用於第35類及第41類服務之前後，也不問其申請指定之商品或服務是否與被陳姓YouTuber使用「波特王」之商品或服務同一或類似，因落入上開規定範圍，且陳姓YouTuber應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。
(三)即使「波特王」不屬於「著名商標」，經紀公司或其負責人之申請，將被核駁。
商標法不允許申請人明知係他人商標，卻加以襲用作為申請商標之標識，第30條第1項第12款乃規定：商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，「不得註冊」，「但經其同意申請註冊者，不在此限」。經紀公司或其負責人因經紀契約等關係，明知「波特王」商標之存在，即使「波特王」不屬於「著名商標」，其亦不得以相同或近似於陳姓YouTuber使用之「波特王」標識，申請商標註冊，指定使用於與第35類及第41類同一或類似之服務，因陳姓YouTuber應不可能同意其申請，則其意圖仿襲之申請，必遭智慧局核駁之處分。
(四)「波特王」係屬於「著名藝名」，任何他人之申請，將被核駁。
任何人對於其姓名、藝名、筆名、字號，均無專屬排他之權利，現實社會中，同名同姓者，所在多有。然而，對於商標而言，以「著名之姓名、藝名、筆名、字號」為商標，將生名人代言、保證商品或服務，或商品或服務之來源與該名人產生相當連結關係，未經同意，不得註冊。第30條第1項第13款乃規定：商標「有他人之肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號者」，「不得註冊」，「但經其同意申請註冊者，不在此限」。「波特王」係屬於陳姓YouTuber之「著名藝名」，不問其是否被認定為「著名商標」，任何人欲以「波特王」之標識，申請商標註冊，不問其申請指定之商品或服務類別為何，因落入上開規定範圍，且陳姓YouTuber應不可能同意其申請，該申請案必遭智慧局核駁之處分。
五、當「波特王」不再「波特王」時，又會發生甚麼結果？
商標之目的在於區別商品或服務之來源，使相關消費者有所辨識。商標註冊後，依據商標法第35條第2項規定，其他人不得使用相同或近似之商標，於同一或類似之商品或服務，對其他欲使用該標識之人，限制極大。商標權之壟斷性如此強烈，若註冊取得商標權後，卻不使用，影響其他人使用之機會，並無道理。商標法第62條第1項第2款乃規定，商標註冊後，無正當事由而迄未使用，或曾使用但繼續停止使用逾三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，以利他人另案申請註冊，取得專用權。
陳姓YouTuber以「波特王」之標識，縱橫網路十餘年，頗有成就，但其成功與經紀公司有必然關係，雙方結束合作後，能否再獲得其他專業協助，考驗其後續經營管理能力。原則上，陳姓YouTuber應會繼續「波特王」之網路影音及周邊服務之行銷，僅在於功效如何而已，尚不至於中斷。
過去之實際案例，例如「焦糖哥哥」之角色商標，或「蘇打綠」之團名等著名商標，在結束合作關係，藝人離開之後，商標權人並未再找適當藝人遞補，繼續行銷演藝服務或周邊商品，導致該商標停止使用逾三年，遭商標專責機關據申請而廢止其註冊，歷歷在目，殷鑑不遠。只是在本案，經紀公司先前未獲得陳姓YouTuber之同意，以「波特王」之標識取得商標權註冊，就不至於發生其註冊商標因逾三年未使用而遭廢止之情事。
依商標法規定，不得申請註冊之人或標識，即使因商標審查官一時不查，予以審定註冊，後續仍有異議及評定之公眾審查或利害關係人反對之機會，進而撤銷註冊，使其自始無效，申請人無須心存僥倖，企圖蒙混，始得避免品牌投資最後付之流水，得不償失。
肆、結論
商標係經營者行銷其商品或服務之利器，相關消費者藉由商標，確認商品或服務之來源，以與其他經營者之商品或服務相互區隔。商標法未強制經營者必須先申請商標註冊，始得使用該商標，惟經營者得透過商標註冊程序，由商標專責機關審查，確認其商標得受商標法之保護，有權禁止他人使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。

商標法期待每一位經營者自行設計標識，作為行銷其商品或服務之商標，不允許使用或註冊相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務。產業經營必須有商標權之概念，勇於申請商標註冊，取得商標專用權，致力於品牌之經營，始能提升商品或服務之品質，達到產業公平競爭，工商企業正常發展。

陳姓YouTuber以大學時期自取之綽號「波特王」為藝名，並於啟動與經紀公司法律爭議前，先申請商標註冊，指定使用於線上演藝及行銷服務類別，有利於後續之發展，可避免日後使用「波特王」產生商標之爭議。經紀公司其實僅係協助藝人開拓演藝市場，伯樂與千里馬應相輔相成，相得益彰，不必反客為主，壟斷藝人之商標權。事實上，除非藝人同意經紀公司以其藝名申請商標註冊，例如「蘇打綠」案，或是經紀公司先設計藝名，申請商標註冊後再交與藝人使用，例如「鄧紫棋」案，否則，經紀公司應無法以藝人之藝名申請註冊商標，即使一時取得審定，核准註冊，在商標法異議、評定及廢止之制度下，也未必能長久維持。
( 東吳大學法學院暨法律學系助理教授、經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會委員，著作權法修正諮詢委員會委員，曾任職智慧局簡任督導。E-mail:ipr@scu.edu.tw。


� 商標法第2條規定：「欲取得商標權、證明標章權、團體標章權或團體商標權者，應依本法申請註冊。」


� 商標法第19條第1項規定：「申請商標註冊，應備具申請書，載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務，向商標專責機關申請之。」商標法施行細則第19條第1項規定：「申請商標註冊，應依商品及服務分類之類別順序，指定使用之商品或服務類別，並具體列舉商品或服務名稱。」


� 參閱智慧局101年4月所發布「商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準」，� HYPERLINK "https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html" �https://topic.tipo.gov.tw/trademarks-tw/cp-517-860255-51632-201.html�，最後瀏覽日期：2022年6月30日。





