調查報告
案　　由：據訴，智慧財產法院審理渠公司自訴鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司）及代表人違反著作權法案件，曲解渠公司同意鼎泰豐公司使用渠公司所有之著作物，申請註冊商標之範圍，且錯誤認定渠公司並非著作人，不享有著作人格權，而認未有侵害著作人格權之情事，率將渠不服無罪判決所提起之上訴駁回，損及權益等情。究法院對於授權範圍之認定有無違反經驗法則？有關著作人格權之法規詮釋是否正確？均有深入了解之必要案。
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[bookmark: _Toc524902730][bookmark: _GoBack]據訴，智慧財產法院(下稱智財法院)審理渠公司自訴鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)及代表人違反著作權法案件，曲解渠公司同意鼎泰豐公司使用渠公司所有之著作物，申請註冊商標之範圍，且錯誤認定渠公司並非著作人，不享有著作人格權，而認未有侵害著作人格權之情事，率將渠不服無罪判決所提起之上訴駁回，損及權益等情。究法院對於授權範圍之認定有無違反經驗法則？有關著作人格權之法規詮釋是否正確？均有深入了解之必要，案經調閱臺灣臺北地方法院(下稱臺北地院)、智財法院等機關卷證資料，並於民國(下同)108年5月24日詢問經濟部智慧財產局(下稱智財局)等機關人員，並於同年6月14日諮詢蕭雄淋律師、陳匡正教授，已調查竣事，茲臚列調查意見如下：
[bookmark: _Toc422834158]陳訴人所經營之寶來國際有限公司(下稱寶來公司)與鼎泰豐公司於98年2月1日起簽定合作互惠契約，契約第6條及第8條約定，由寶來公司負責設計、生產製造鼎泰豐紀念商品，並自行負擔相關費用，故鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人。又契約第15條明定，基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸屬寶來公司所有。前開契約至100年7月31日屆滿，雙方雖未再行續約，惟合作方式並無不同 
按著作權法第12條規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有(第2項)。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者，出資人得利用該著作(第3項)。」
查寶來公司於97年11月25日與鼎泰豐公司簽訂「鼎泰豐商品開發互惠合作契約」(下稱互惠契約)，約定自98年2月1日生效，至100年7月31日止。查前開契約甲方為鼎泰豐公司；乙方為寶來公司，重要契約條文，摘述如下：
第2條(商品內容)：「鼎泰豐紀念商品。」
第3條(合作範圍)：「甲方授權乙方開發商品於雙方議定之通路進行銷售，非經甲方同意，乙方不得私下銷售。」
第4條(合作利益共享方式)：「雙方依本商品實際銷售套數按下列議定之方式利益共享。(一)乙方委託甲方代售本商品時(寄售），甲方享有售價35%利潤。(二)乙方於外部通路自行販售本商品時，甲方享有售價10%利潤。(三)為配合甲方商品整體行銷，如遇促銷活動時，其折扣部分由雙方再議訂合作利益方式按比例各自收取。」
第6條(商品開發及設計事宜)：「甲方應提供本商品所需之鼎泰豐等相關資料，供乙方作為設計參考之用，非經甲方同意不得外流或移作他用。且乙方之設計不得違反善良風俗及商標法、著作權法、專利法及其他法令之規定，亦不得有任何其他侵權之行為。」
第8條(商品製作)：「乙方應依企劃書內容正式生產，商品製作之相關費用均由乙方負擔。甲方不需負擔任何生產成本、製作費用(第1項)。除提案商品外，其餘企劃書或相同系列中所定商品内容，乙方應於確定後提送樣稿予甲方審核，於甲方審核同意翌日起（10)個日曆天内提送樣品予甲方確認，經甲方確認同意後始得正式生產(第2項)。為製作商品之需要，甲方得要求乙方依所提數量於外包裝或内容物編註產品編號或條碼(第3項)。」
第9條(商品行銷)：「乙方應按月依實際銷售金額支付甲方款項，並於每月5日前完成上月之報表結算後，於每月15日前以書面方式通知甲方開立發票。」
第15條(智慧財產權)：「乙方交付之商品涉及智慧財產權者，約定如下：(一)依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。(二)除另有約定外，乙方如在契約使用專利品、專利製作方法，或涉及著作權時，其有關之專利及著作權益，概由乙方依有關法令規定處理，其費用亦由乙方負擔。
第19條(契約補充)：「本契約未定者，依民法及相關法令辦理，如經雙方書面議定者，視同本契約之一部。」前開契約屆滿後，雙方未另行訂定新約，惟仍依契約所定方式履行。
對此，臺北地院104年度自字第70號判決載明：「該契約第2條、第3條第1項、第6條、第7條、第8條分別約定……可知被告鼎泰豐公司授權自訴人開發鼎泰豐紀念商品於雙方議定之通路進行銷售，由自訴人負責設計、生產，並將所設計製造之鼎泰豐紀念商品鋪貨至各鼎泰豐門市上架販售。而該合作契約期間本自98年2月1日起至100年7月31日止，合作期間屆滿後雙方並未重新訂約，惟自訴人與被告鼎泰豐公司仍繼續維持上開合作關係，嗣被告鼎泰豐公司之經理葉○凰於104年8月25日寄發電子郵件告知自訴人：『目前鼎泰豐與寶來其實是處於沒有合約的狀態，鼎泰豐也沒有繼續合作的意願，跟您合作這麼多年了，還是必須要婉轉的告訴您公司的決定，瞭解您為了寶來一直在努力，但也希望您體諒鼎泰豐的難處……』而結束雙方之合作契約。」
次據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示，寶來與鼎泰豐公司之間，如果有設計合約，雙方法律關係可依著作權第12條規定，若然，則鼎泰豐公司應有利用權，只是看權利利用程度。反之，若鼎泰豐公司沒有付錢，卻用屬他人之權利，就不合理。若僅為寄賣，不考量其他事宜，寶來公司理論上不會授權商標，因為權利屬於寶來公司，而且授權應該收取費用。
經查，據互惠契約第6條與第8條規定可知，互惠契約所約定之鼎泰豐紀念商品，係由乙方(即寶來公司)設計與製造，並自行負擔設計與製造相關費用，鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人，且據契約第15條規定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」明確揭示寶來公司(含其受僱人)基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸乙方(即寶來公司)所有，甲方(即鼎泰豐公司)僅在非營利用途下方得使用。
綜上，依寶來公司與鼎泰豐公司雙方所簽互惠契約第6條與第8條約定可知，係由寶來公司設計與製造，並自行負擔設計與製造相關費用，鼎泰豐公司並非相關紀念商品及紀念商品相關著作或商標等權利之出資人。又契約第15條明定，基於互惠契約所完成之著作，著作人格權、著作財產權均歸屬寶來公司所有，鼎泰豐公司僅在非營利用途下方得使用，該互惠契約自98年2月1日起至100年7月31日止，期間屆滿後雙方雖未再行續約，惟合作方式並無不同。
[bookmark: _Toc421794874][bookmark: _Toc421795440][bookmark: _Toc421796021][bookmark: _Toc422834159]顏○美自95年8月17日起受僱於寶來公司，並與該公司簽有保密切結書，約於97年8月後即其受僱期間，陸續完成「包仔」、「籠仔」、「青蛙」與「飛鳥」等圖形著作，依前開切結書第6條規定，該等圖形之著作財產權專屬寶來公司，惟著作人格權該切結書則未約定，據本院諮詢專家意見及著作權法第11條規定意旨，該等著作之著作人格權應屬顏○美所有。鼎泰豐公司尚無從以著作人格權歸屬，對寶來公司抗辯著作權侵害之有無，併此指明
按著作權法第3條第1項第3款規定：「本法用詞，定義如下：……三、著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」第11條第1項與第2項規定：「受雇人於職務上完成之著作，以該受雇人為著作人。但契約約定以雇用人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受雇人為著作人者，其著作財產權歸雇用人享有。但契約約定其著作財產權歸受雇人享有者，從其約定(第2項)。」最高法院17年上字第1118號判例：「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。」
查顏○美於95年8月17日，與寶來公司簽定保密切結書，該切結書第6條明定：「甲方(即顏○美)同意於乙方(即寶來公司)任職期間，因職務所完成之專利、著作或其他智慧財產，其權利均專屬於乙方所有，甲方不得異議。」此有契約影本在卷可按。另依陳訴人提供之資料顯示，顏○美約於95年12月完成「青蛙」；97年8月間完成「包仔」、「籠仔」；同年9月至10月完成「飛鳥」等圖形著作，係於任職期間因職務所完成之著作，自應依前開約定判斷相關權利歸屬。
對此，臺北地院104年度自字第70號判決認定：「觀諸證人顏○美與自訴人於95年8月17日簽訂之保密切結書第6條約定……，係就智慧財產權權利部分約定由雇用人享有，至著作人部分則未有特別約定。則揆諸前揭規定，證人顏○美於職務上完成之青蛙、包仔及籠仔圖案自仍以受雇人即證人顏○美為著作人，惟該等圖案之著作財產權係歸雇用人即自訴人享有。」臺北地院104年度自字第88號判決、智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、同院106年度刑智上易字第31號判決、臺灣臺北地方檢察署107年度偵偵字第6555、6996、6997、6998、8531號不起訴處分書同此見解。足徵上開判決及不起訴處分書，均認定顏○美所完成之「包仔」、「籠仔」、「青蛙」及「飛鳥」(下稱系爭著作)等，為職務上完成之著作，其為著作人，依前開切結書約定，著作財產權歸屬寶來公司所有，惟著作人格權部分，則未有特別約定。 
參據本院108年6月14日諮詢專家陳匡正教授意見：「他們所簽的僱用契約，因為這裡寫的很模糊，就我們看著作權法第11條，契約另有規定者，如由僱用人成為著作人的話，從其約定。因為著作人才會同時擁有人格權與財產權，我的結論是偏向屬於她個人，也就是顏○美。」及諮詢專家蕭雄淋律師表示：「……這裡是寶來擁有著作財產權，因此是不包括著作人格權，也就是沒有規定，回歸到著作權法第11條，也就是歸屬顏○美。」足徵本院諮詢專家均認為，系爭著作之著作人格權，因上開切結書並未明文約定，故依著作權法第11條規定意旨，由著作人顏○美所有。另查，著作人格權之內涵僅包括：公開發表、姓名表示與禁止他人不當修改，系爭著作之著作人格權縱為顏○美所有，且顏○美於100年11月11日改至鼎泰豐公司任職，惟鼎泰豐公司亦不因顏○美為該公司受僱人而取得系爭著作之改作或重製權，故鼎泰豐公司尚無從以之對寶來公司抗辯其侵害著作權之有無。
綜上，顏○美自95年8月17日起受僱於寶來公司，並與該公司簽有保密切結書，顏○美約於97年8月後，即其受僱期間內，陸續完成系爭圖形著作，依其與寶來公司所簽訂之保密切結書第6條規定，系爭著作之著作財產權專屬寶來公司，惟著作人格權則未明文約定，據本院諮詢專家意見，因上開切結書並未明文約定，故依著作權法第11條規定意旨，由著作人顏○美所有。鼎泰豐公司尚無從以著作人格權歸屬，對寶來公司抗辯著作權侵害之有無，併此指明。
寶來公司於98年7月27日與鼎泰豐公司簽訂「立體商標註冊同意書」，同意鼎泰豐公司就包仔、籠仔申請立體商標註冊。嗣鼎泰豐公司於98年9月21日向智財局申請包仔、籠仔之平面商標登記，臺北地院104年度自字第70號判決認為該同意書範圍及於平面商標，且該公司依該同意書，持包仔、籠仔等圖形委由他人製作商品，無侵害寶來公司著作權情事，恐混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示範圍，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決同此見解，容有誤會
按著作權法第12條第1項與第2項規定：「出資聘請他人完成之著作，除前條情形外，以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者，從其約定(第1項)。依前項規定，以受聘人為著作人者，其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者，其著作財產權歸受聘人享有(第2項)。」第37條第1項規定：「著作財產權人得授權他人利用著作，其授權利用之地域、時間、內容、利用方法或其他事項，依當事人之約定；其約定不明之部分，推定為未授權。」最高法院17年上字第1118號判例：「解釋契約，固須探求當事人立約時之真意，不能拘泥於契約之文字，但契約文字業已表示當事人真意，無須別事探求者，即不得反捨契約文字而更為曲解。」
查寶來與鼎泰豐公司於98年7月27日簽立「立體商標註冊同意書」(下稱同意書)，該同意書主要內容為：「立同意書人寶來公司為鼎泰豐公司包仔、籠仔公仔著作物之所有權人，因鼎泰豐包仔、籠仔公仔著作物搭配中文……因應乙方品牌保護周全性需求，茲同意乙方將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊。上述所同意指定申請之商標產品，在此商標專用權存在期間內，需交由甲方獨家生產。」鼎泰豐公司爰續於98年9月17日委託連邦國際專利商標事務所向智財局申請商標登記事宜。
經查，該事務所於98年9月21日向智財局申請「包仔公仔」與「籠仔公仔」之平面商標申請，嗣該局於99年5月16日核定「包仔公仔圖」與「籠仔公仔圖」商標註冊證(商標註冊號數：01411251、01411250)，類別第43類[footnoteRef:1]，再於同年7月1日核定「包仔公仔」與「籠仔公仔」商標註冊證(商標註冊號數：01417326、01417327)，類別第30類[footnoteRef:2]。 [1:  熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧、外燴、伙食包辦、流動咖啡餐車、快餐車、小吃攤、泡沫紅茶店、餐廳、學校工廠之附設餐廳、速食店、早餐店、漢堡店、牛肉麵店、拉麵店、日本料理店、燒烤店、牛排館、涮涮鍋店、居酒屋、素食餐，提供餐飲服務、備辦餐飲。]  [2:  茶葉飲料、咖啡飲料、冰、調味醬、調味用香料、蜂蜜、糕餅、布丁、小籠包、牛肉麵、餛飩、麵、魚餃、穀製粉、飯、水餃、酒槽、包子、燒賣、年糕。] 

對此，臺北地院104年度自字第70號判決認定：「至自訴人與被告鼎泰豐公司後續於98年7月27日簽訂之立體商標註冊同意書雖係記載……似僅同意被告鼎泰豐公司註冊包仔、籠仔立體商標，惟前開同意書中僅提及包仔、籠仔『公仔』此種屬於立體之人形玩偶，全未提及其他平面圖案之商品，尚難排除自訴人有同意被告鼎泰豐公司註冊平面商標之，況依證人張○騰所述及上開電子郵件之內容，僅提及『商標』，並未限定平面商標或立體商標，且申請商標註冊登記之圖案倘為他人享有著作權之著作，本無提供著作財產權人同意證明文件之必要，自難以此同意書即認定自訴人所同意被告鼎泰豐公司註冊者僅限於包仔、籠仔之立體商標。準此，被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開同意後，即於99年間陸續將包仔、籠仔圖案，向智財局申請註冊核准登記，而取得指定使用於飲料店、小吃店等商品之商標專用權，有智財局商標資料檢索服務在卷可稽。是其使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，自屬依法使用其商標權之行為。」足徵法院認為，雖名為「立體商標註冊同意書」，依相關事證顯示，雙方承辦人於聯繫時，未以立體為限，且前開同意書文字並未排除平面商標註冊同意之授權，故平面商標自亦在同意註冊之列。尤須注意者，除此判決外，臺北地院105年度自字第88號判決、智慧財產法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決亦採相同見解。
惟查，上開裁判見解恐超出同意書文義與雙方意思合致之範圍，茲說明如下：
同意書明確揭示：寶來公司同意鼎泰豐公司將鼎泰豐包仔、籠仔立體商標於小籠包等餐飲週邊服務及產品申請立體商標註冊，根本未提及平面乃至其他公仔或圖形部分，然上開裁判卻稱及平面商標，與文義顯然不符！此外，倘寶來公司欲使鼎泰豐公司就包仔公仔、籠仔之平面與立體部分均申請商標，實無需以「立體商標」註冊同意書為標題。
上開裁判另以寶來公司業務徐○志回復鼎泰豐公司承辦人張○騰之電子信件內容，認定寶來公司同意鼎泰豐公司申請註冊包仔、籠仔等平面商標登記。惟查，上開裁判難謂無違背當事人真意且與論理法則、經驗法則不符：
臺北地院104年度自字第70號105年5月18日審判期日，張○騰證述：「(被告辯護人問：鼎泰豐公司決定採用寶來公司的方案銷售週邊商品後，你當時有無發現兩家公司的契約可能會有一些問題，對於鼎泰豐公司未來的營運會有影響？)我們當時簽訂契約的時候，是以寄銷的方式，後來我有自覺包仔、籠仔跟我們公司可能會有關連、掛勾，我們合約是簽兩年，我當時想萬一寶來不跟我們合作，公仔可能做其他運用，我也意識到，包仔、籠仔會運用到其他的商品設計，我們有問過寶來是否可以取得著作權，也有問公司說要不要取回著作權，我那時候詢問完後，寶來公司一定說是長期合作，是共同合作關係，不會有著作權問題，當時業務說也許合作到期後，會把包仔、籠仔的著作權轉給我們。我當時覺得如果沒有繼續合作，包仔、籠仔會不會被拿去做其他利用，我覺得是對營運有影響的地方。」以上足徵，張○騰認知雙方合作方式係屬寄銷，且包仔、籠仔之著作權屬寶來公司所有，始有後續其提議取回或取得著作權問題。此外，就其證述，當時寶來公司業務系稱：「也許合作到期後，會把包仔、籠仔的著作權轉給我們」，惟前開同意書簽署日期為98年7月27日，距雙方互惠契約簽署日98年2月1日甫半年餘，顯非雙方合作到期日，而同意書亦未提及著作權部分，合先敘明。
同日張○騰證述：「(被告辯護人問：在當時鼎泰豐内部討論著作權取回的時間點，鼎泰豐内部有無討論針對包仔、籠仔申請商標的可行性？)我那時候向公司提，是說可不可以取回著作權，並沒有說要申請商標，討論是我跟公司反應後，後來我不知道是誰，我忘記了，他有跟我講，要我問寶來是否可以登記商標。(被告辯護人問：請問徐○志針對你要求申請商標，他回復内容為何？)徐○志在98年7月14日有回我mail，裡面有提到其實我們對商標沒有太大的問題，只是我們總經理希望向楊先生及特助表達我們的誠意，也希望可以認識楊先生，向楊先生報告未來的發展。」以上足徵雖然張○騰個人提議取回著作權，然鼎泰豐公司最後決定是申請商標，且雙方信件內容亦僅提及商標權，完全未有著作或著作權等文字，或著作權內含於商標權之意旨。而據本院諮詢專家陳匡正教授表示：「同意書只限於立體商標，就這個同意書來看，我認為是沒有包含平面商標的部分。當然在智財法院時，審酌雙方電子信件，電子信件內容沒有限定立體或平面商標。」對照前揭同意書、上開證述及電子信件可知，寶來與鼎泰豐公司之契約，仍須由各該公司法定代表人簽署，張○騰或徐○志均不具代表各該公司權限，否則前開同意書即無需簽署，僅由張○騰或徐○志意思合致即可，而既然張○騰或徐○志均不具代表各該公司權限，上開裁判逕以張○騰或徐○志雙方信件並未限定立體或平面，逕認寶來與鼎泰豐公司同意範圍及於平面商標，難謂無違反論理與經驗法則。
再據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示：「寶來與鼎泰豐公司之間，如果有設計合約，雙方法律關係可依著作權第12條規定，若然，則鼎泰豐公司應有利用權，只是看權利利用程度。反之，若鼎泰豐公司沒有付錢，卻用屬他人之權利，就不合理。若僅為寄賣，沒有其他事宜，寶來公司理論上不會授權商標，因為權利屬於寶來公司。而且授權的話，應該再收一筆費用。若暫不考量其他因素，鼎泰豐公司沒有付費，而寶來公司只有授權其立體商標，那授權立體商標契約範圍不及於平面商標。」而對照張○騰105年5月18日在臺北地院104年度自字第70號審判期日證述：「我們當時簽訂契約的時候，是以寄銷的方式」亦即雙方除前開互惠契約外，無其他委任設計等契約，易言之，寶來公司自行設計與製作包仔、籠仔等圖形著作，並於同意書開宗明義即揭明「寶來公司為鼎泰豐包仔、籠仔著作物之所有權人」授權鼎泰豐公司申請登記立體商標，而依著作權法第37條第1項規定，既然該同意書內並無著作權之文字，自無同意或授權鼎泰豐包仔、籠仔或其他圖形著作之著作權。 
查商標與著作分屬不同權利與內涵，前者係指以文字、詞語、記號或圖形，或顏色、商品形狀或其包裝形狀、動態、全像圖、聲音等，或由2種以上元素所聯合組成，用以指示商品或服務的來源，並和他人的商品或服務相區別。著作則是文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作。上開裁判稱「鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作……」查附表一所列商品計有：立體茶包禮盒、兒童餐具、明信片、原子筆、折疊傘、搖頭公仔等，與99年間鼎泰豐公司申請商標登記所表彰之服務項目(如熱飲料店、飲食店、小吃店、水果店、茶藝館、火鍋店、咖啡廳、咖啡館、啤酒屋、酒吧、飯店、自助餐廳、備辦雞尾酒會、備辦宴席、點心吧或咖啡飲料、冰、調味醬、調味用香料、蜂蜜、糕餅、布丁、小籠包、牛肉麵、餛飩、麵、魚餃……等)，多所差異，足徵上開行為並非單純商標權應用，而屬圖形著作之重製或改作，且鼎泰豐公司自行交付予不知情之廠商生產製作，亦與前開同意書約定「……在此商標專用權存在期限，需交由甲方獨家生產」不符，併此指明。
基此，上開裁判據同意書認定：「被告鼎泰豐公司在與自訴人合作期間內，取得上開同意後，即於99年間陸續將包仔、籠仔圖案，向智財局申請註冊核准登記，……使用包仔、籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予不知情之廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售，自屬依法使用其商標權之行為」因而認定鼎泰豐公司無侵害寶來公司著作權情事，不但將商標權與著作權相混淆，且使立體商標申請註冊同意書之授權範圍，及於平面商標，甚至還及於包仔、籠仔等圖形著作權，顯然置雙方契約約定與合作方式於不顧，逾越雙方意思，並違反著作權法第37條第1項規定。 
綜上，寶來公司於98年7月27日與鼎泰豐公司簽訂「立體商標註冊同意書」，同意鼎泰豐公司就包仔、籠仔申請立體商標註冊。嗣鼎泰豐公司於98年9月21日向智財局申請包仔、籠仔之平面商標登記。查鼎泰豐公司與寶來間除前開互惠契約外，無其他委任設計等契約，鼎泰豐公司並非著作權法第12條之出資人，依同法第37條第1項規定，該同意書內既無著作權之文字，自無同意或授權鼎泰豐公司包仔、籠仔或其他圖形著作之著作權。又各該公司承辦人張○騰與徐○志，均不具代表各該公司權限，此所以寶來與鼎泰豐公司前開互惠契約與同意書由各該公司法定代表人簽署，惟臺北地院104年度自字第70號判決及相關裁判認為該同意書範圍及於平面商標，且該公司依該同意書，持包仔、籠仔等圖形委由他人製作商品，無侵害寶來公司著作權情事，恐混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示範圍，容有誤會。
寶來公司業務徐○志固於99年1月7日上午9時57分回復鼎泰豐公司葉○凰電子郵件，使葉○凰取得包仔、籠仔ai檔，惟對照前後信件意旨，係供鼎泰豐公司春節營業時間告知海報之非營利使用，與當時互惠契約第15條第1款規定相符。臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書卻以之認定鼎泰豐公司取得寶來公司同意與授權，有權改作、重製包仔與籠仔圖形著作，未對照當事人互動往來情形，更遑論徐○志並非寶來公司法定代表人，逕以非寶來公司法定代表人之徐○志傳送檔案，即謂寶來公司有無償授權包仔、籠仔等圖形著作權利之意思，顯置雙方契約於不顧，並逾越雙方真意而有違誤
按互惠契約第15條第1款規定：「乙方交付之商品涉及智慧財產權者，約定如下：(一)依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」
查臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書認定：「所謂ai檔是指Adobe公司出品之Illustrator插畫軟體的預設格式，除非對影像之編輯有需求，否則被告鼎泰豐公司並無須取得包仔、籠仔之ai檔，由此亦可推知告訴人公司員工就包仔、籠仔將經被告鼎泰豐公司予以改作一節，有所知悉且積極配合。……被告就自行生產製作包仔、籠仔相關產品並未隱瞒，且也在告訴人公司同意之下取得可編輯之電腦圖形檔案，尚難認被告葉○凰及顏○美在雙方均有實際上合作關係之時，予以改作、重製各種商品，主觀上有何侵害告訴人著作財產權及人格權之犯意……」
經查，該部分始於寶來公司業務徐○志於99年1月6日上午11時45分撰寫電子郵件給鼎泰豐公司葉○凰，葉○凰於次日上午9時54分回復徐○志表示：「因為店裡需要一些春節營業時間告知海報，想要使用春節版的包仔與籠仔，可否給我ai檔以方便製作檔案呢？謝謝！」徐○志爰於同日上午9時57分回復葉○凰，並副知寶來公司連○慧表示：「葉經理您好，沒有問題，您看看附檔圖片是否OK！」而對照前開互惠契約第15條第1款規定：「依本契約完成之著作，以乙方為著作人，享有著作人格權。其著作財產權歸乙方擁有，於該著作之著作財產權存續期間，除甲方使用於行銷或宣傳之非營利用途外，非經他方書面同意，不得在任何地點、時間以何方式利用、轉授權他人利用該著作之權利。」可知，甲方(即鼎泰豐公司)於行銷或宣傳之非營利用途時，得使用乙方所設計商品涉及之智慧財產權，然非謂鼎泰豐公司得使用寶來公司所設計之包仔與籠仔圖形著作，即謂寶來公司授權鼎泰豐公司為一切之改作或重製，仍須對照當事人互動往來情形以為判斷。
綜上，寶來公司業務徐○志固於99年1月7日上午9時57分回復鼎泰豐公司葉○凰電子郵件，使葉○凰取得包仔、籠仔ai檔，惟對照前後信件意旨，係供鼎泰豐公司春節營業時間告知海報之非營利使用，與當時互惠契約第15條第1款規定相符。臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書卻以之認定鼎泰豐公司取得寶來公司同意與授權，有權改作、重製包仔與籠仔圖形著作，未對照當事人互動往來情形，更遑論徐○志並非寶來公司代表人，對照前開互惠契約與同意書均須由寶來及鼎泰豐公司法定代表人為意思表示並簽章，則逕以非寶來公司法定代表人之徐○志傳送檔案，即謂寶來公司有無償授權包仔、籠仔等圖形著作權利之意思，顯置雙方契約於不顧，並逾越雙方真意而有違誤
授權固然不必以明示意思表示為要，惟單純之沉默與默示意思表示不同，寶來公司縱使知悉鼎泰豐公司持其所設計之包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作商品，僅係其權利未行使，難謂等同默示授權，臺北地院104年度自字第70號判決卻認係默示授權，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決與臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書同此見解，容有誤會
按最高法院29年渝上字第762號判例：「所謂默示之意思表示，係指依表意人之舉動或其他情事，足以間接推知其效果意思者而言，若單純之沉默，則除有特別情事，依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示之意思表示。」同院60年台上字第 2895號判例：「原告於判決確定前，固得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意，民事訴訟法第262條第1項但書定有明文。此之同意如為默示，必須被告有某種舉動(如蓋章於撤回書狀內之相當處所)，足以推知其有同意撤回之意思者，始為相當。」同院69年度台上字第840號判決：「查有離婚請求權之人，對其配偶之通姦行為，有無告訴，與其是否宥恕配偶之通姦行為，係屬二事。尚難以其不追究配偶之通姦行事責任，即謂其已有宥恕之事實。」同院87年度台上字第2304號判決：「夫妻之一方對於其配偶與人通姦，事後已否宥恕，應視其有否寬容其配偶之行為，而願繼續維持婚姻生活之感情表示而定；不得僅以其與其配偶就通姦之損害賠償成立和解，未提出告訴，或經告訴後撤回其告訴，不追究刑事責任，自認其已為宥恕。」同院105年度台上字第33號判決：「按民法第250條第2項支付違約金之規定，倘遇有約定之債務不履行情事發生時，債權人不待證明其損害係因債務不履行所致及其數額多寡，即得按約定之違約金，請求債務人支付；至於債務人亦得證明債權人未受損害，或實際損害額不及違約金數額，而請求減免。次按債權人收受遲延給付之貨品時，縱未主張給付遲延，然此單純沉默尚不得逕認債權人即已默示同意延期給付。」
查臺北地院104年度自字第70號判決認定：「參諸自訴人在被告鼎泰豐公司寄發電子郵件告知不再繼續合作之同日104年8月25日起，即陸續於如附表二所示之時間購買被告鼎泰豐公司自行開發設計之包仔、籠仔紀念品，倘非早知此事，豈能於同日迅速蒐證以利提告之理，足見自訴人應早已知悉被告鼎泰豐公司在合作期間內，已有自行設計開發包仔、籠仔紀念品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售一事。……依被告鼎泰豐公司所提供之自行開發商品上市時間表觀之，可知其係於101年5月14日始開始陸續將其所開發設計之包仔、籠仔紀念品上架販售，此一事實亦為自訴人所知，業如前述，而自訴人在知悉該等情事後，亦未就此表示反對或質疑，業據證人周○儒於本院審理時證稱：我去現場會將看到的品項拍照，也會把相關資訊用電子郵件給寶來公司連副總及鼎泰豐公司葉經理確認，我也有將在鼎泰豐門市看到像是兒童餐具組或是新的品項及價錢多少一事，通知我主管連○姿，但我向連○姿報告後，她沒有提出為何鼎泰豐公司可以使用包仔、籠仔製作商品之疑問，寶來公司也沒有指示我要向鼎泰豐表示不可以繼續販售非寶來公司製作之兒童餐具等語明確，是自訴人究有無默示同意或授權被告鼎泰豐公司使用包仔、籠仔圖案自行開發設計紀念品，即不無疑問……」另智財法院105年度刑智上訴字第41號判決並認定：「被告鼎泰豐公司註冊之包仔及籠仔平面商標於99年5月16日、7月1日公告，註冊之包仔及籠仔立體商標於99年12月1日公告，亦即於立體商標公告之前，平面商標早已公告，且二者同於98年9月21日申請註冊，自訴人公司人員豈有不知之理？惟並無異議，直至被告鼎泰豐公司於104年8月25日告知自訴人公司將終止兩造間之合作關係後，自訴人始翻異稱未同意註冊平面商標云云，自不足採信。」足徵法院認為，寶來公司已知悉或可得知悉鼎泰豐公司逕行註冊包仔、籠仔平面商標，及持包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作相關商品，卻未即刻異議或表示反對，遲至104年8月25日合作關係終止後迅即蒐證提告，顯屬同意或默示授權鼎泰豐公司上開行為在先，翻異並未同意在後。而除此判決外，臺北地院105年度自字第88號判決、智財法院106年度刑智上易字第31號判決及臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書亦採相同見解。
惟查，單純之沉默，除有特別情事依社會觀念可認為一定意思表示者外，不得謂為默示之意思表示，最高法院著有29年渝上字第762號判例在案。以民法上宥恕為例，倘配偶已知對方通姦而未提出告訴，甚至提出告訴後撤回，非可即謂宥恕，尚需願繼續維持婚姻生活之感情表示，此有最高法院69年度台上字第840號、87年度台上字第2304號判決可參。另如債權人受領遲延給付貨品，縱未主張給付遲延，然此沉默尚不得認債權人已默示同意延期給付，此亦有最高法院105年度台上字第33號判決可參。臺北地院104年度自字第70號判決以寶來公司業務周○儒於巡視商品陳列而知悉鼎泰豐公司將原屬寶來公司所有之包仔、籠仔、飛鳥等圖形著作，自行委託其他廠商製作商品陳列販賣，並將此情報告該公司副總連○慧而認定寶來公司早已知悉鼎泰豐公司使用前開圖形著作而未為反對表示，姑不論連○慧與周○儒均非寶來公司法定代表人，寶來公司於104年8月25日前知悉上情而未主張鼎泰豐公司侵害其著作權，亦僅係寶來公司權利之未行使，對照前揭最高法院裁判意旨，尚不得以之斷定為寶來公司默示同意將包仔、籠仔、飛鳥等圖形著作授權給鼎泰豐公司，前開裁判容有誤會。況倘此理為真，敗訴當事人未立即上訴者，縱於法定期限之末日提出，亦將遭認定已默示捨棄上訴，其理謬誤，自不待言。
綜上，授權固然不必以明示意思表示為要，惟單純之沉默與默示意思表示不同，寶來公司縱使知悉鼎泰豐公司持其所設計之包仔、籠仔等圖形著作委託他人製作商品，僅係其權利未行使，難謂等同默示授權，臺北地院104年度自字第70號判決卻認係默示授權，智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、106年度刑智上易字第31號判決與臺北地檢署106年度偵字第6996、6997、6998、8531號及107年度偵字第6555號不起訴處分書同此見解，容有誤會。
臺北地院104年度自字第70號判決、104年度自字第88號判決、智財法院105年度刑智上訴字第41號判決、同院106年度刑智上易字第31號判決，以陳訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐負責人楊○華具重製、改作或侵害姓名表示權之故意，因而判決無罪，結論尚無違誤。惟就寶來與鼎泰豐公司雙方所簽之「立體商標註冊同意書」解釋，混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示，併此指明
按刑事訴訟法第154條第2項規定：「犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。」第301條第1項規定：「不能證明被告犯罪或其行為不罰者應諭知無罪之判決。」第343條規定：「自訴程序，除本章有特別規定外，準用第246條、第249條及前章第2節、第3節關於公訴之規定。」原最高法院76年台上字第4986號判例：「認定犯罪事實所憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然而無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，事實審法院復已就其心證上理由予以闡述，敘明其如何無從為有罪之確信，因而為無罪之判決，尚不得任意指為違法。」最高法院91年度第4次刑事庭會議決議：「為貫徹無罪推定原則，檢察官對於被告之犯罪事實，應負實質舉證責任。刑事訴訟法修正後第161條第1項規定『檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法』，明訂檢察官舉證責任之內涵，除應盡『提出證據』之形式舉證責任(參照本法修正前增訂第163條之立法理由謂『如認檢察官有舉證責任，但其舉證，仍以使法院得有合理的可疑之程度為已足，如檢察官提出之證據，已足使法院得有合理的可疑，其形式的舉證責任已盡…，』)外，尚應『指出其證明之方法』，用以說服法院，使法官『確信』被告犯罪構成事實之存在。此『指出其證明之方法』，應包括指出調查之途徑，與待證事實之關聯及證據之證明力等事項。倘檢察官所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無法說服法院以形成被告有罪之心證者，應貫徹無罪推定原則，為無罪之判決。同條第2、3、4項，乃新增法院對起訴之審查機制及裁定駁回起訴之效力，以有效督促檢察官善盡實質舉證責任，藉免濫行起訴。」
查陳訴人(即案件中自訴人)所提事證計有：「海洋公仔系列－青蛙」提案書、「Q版包仔」提案書、「Q版籠仔」提案書、著作權證書、互惠契約、鼎泰豐各分店購買之各項物品照片總覽、統一發票及明細、顏○美之應徵人事資料、試用合約書及員工離職切結書、顏○美與陳訴人之電子郵件影本、保密切結書、立體商標註冊同意書、鼎泰豐公司經理葉○凰與陳訴人104年8月25日之電子郵件影本、鼎泰豐公司各項產品侵害著作權比對圖、葉○凰於99年1月7日寄予徐○志電子郵件影本等，上開事證尚難據以認定鼎泰豐公司負責人楊○華具意圖銷售而重製、改作或侵害姓名表示之主觀構成要件。另據本院諮詢專家蕭雄淋律師表示：「……智財法院的看法，綜合鼎泰豐公司去申請平面商標之後，寶來公司也沒有抗議及email，終止合作契約之後才有意見，綜合這些因素，而且加上是自訴案件，因為沒有經過檢察官，容易作有利於被告的判斷……」亦同此旨。 
對此，臺北地院104年度自字第88號判決認定：「被告鼎泰豐公司因取得自訴人前揭之同意而以包仔、籠仔圖案申請註冊取得之商標，而自訴人並於104年12月17日提起本件自訴，在提起本件自訴前從未明確告知被告楊○華或鼎泰豐公司不得使用包仔及籠仔圖案，實難認被告楊○華主觀上有侵害他人著作財產權之故意。……觀諸連邦事務所函覆本院之被告鼎泰豐公司委託辦理包仔、籠仔平面商標註冊之委辦單，其中內容僅有申請費用、領證費用之確認，其簽署人亦僅有『張○騰，9/11/2009』，有105年7月22日該所連律105字第07006號函及附件，在卷可查，對於自訴人及被告鼎泰豐公司如何約定其平面商標亦無約定條款，本院亦無從推知被告楊○華於平面商標申請過程有參與決策，或明知而故意侵害自訴人前揭系爭美術著作一、二著作財產權之主觀犯意。」同院104年度自字第70號判決認定：「……自訴人僅為青蛙、包仔及籠仔圖案之著作財產權人，並非著作人，業如前述，是自訴人以被告楊○華侵害姓名表示權為由，而認被告楊○華涉犯著作權法第93條第1款之罪，亦屬無據。……被告楊○華並無對於以意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人之著作財產權、明知係侵害著作財產權之重製物而散布罪及擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權有犯罪之故意，自難僅以被告鼎泰豐公司自行以上開青蛙、包仔及籠仔圖案設計如附表一所示之商品，並交付予其他廠商生產製作後，公開陳列於鼎泰豐各門市銷售之行為，逕認被告楊○華具有侵害他人著作財產權之主觀犯意。本件自訴人所提出之上開各項證據方法，其證明仍未達於超越合理懷疑之程度，尚不足以證明被告楊○華確有侵害他人著作權之犯意，應認舉證尚有未足。」以上足徵，相關裁判認定，依陳訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐公司負責人楊○華明知系爭著作為寶來公司所有，具意圖銷售而有重製、改作或侵害姓名標示之故意(另臺灣臺北地方檢察署107年度偵偵字第6555、6996、6997、6998、8531號不起訴處分書同此見解)。惟查，上開裁判以寶來與鼎泰豐公司雙方簽有「立體商標註冊同意書」，進而認定鼎泰豐公司無侵害寶來公司著作權情事，不但將商標權與著作權相混淆，且使「立體商標註冊同意書」之授權範圍，及於平面商標，甚至還及於包仔、籠仔等圖形著作權，顯然置雙方契約約定與合作方式於不顧，逾越雙方意思表示，並違反著作權法第37條第1項規定，業以調查意見三詳敘，併此指明。
綜上，陳訴人自訴鼎泰豐公司負責人楊○華重製、擅自改作而侵害寶來公司系爭著作之著作財產權等，並提出相關事證為佐，惟依刑事訴訟法第343條準用第161條，並參酌原最高法院76年台上字第4986號判例及同院91年度第4次刑事庭會議決議意旨，自訴人之舉證倘未能使法院達到確信為真實，基於無罪推定原則，不得遽為不利被告之認定。相關裁判認定自訴人所提相關事證，尚不足認定鼎泰豐公司負責人楊○華明知系爭著作為寶來公司所有，具意圖銷售而有重製、改作或侵害姓名標示之故意，因而判決無罪，結論尚無違誤。惟就寶來與鼎泰豐公司雙方所簽之「立體商標註冊同意書」解釋，混淆商標與著作權，並逾越雙方意思表示，併此指明。

[bookmark: _Toc524895648][bookmark: _Toc524896194][bookmark: _Toc524896224][bookmark: _Toc524902734][bookmark: _Toc525066148][bookmark: _Toc525070839][bookmark: _Toc525938379][bookmark: _Toc525939227][bookmark: _Toc525939732][bookmark: _Toc529218272][bookmark: _Toc529222689][bookmark: _Toc529223111][bookmark: _Toc529223862][bookmark: _Toc529228265][bookmark: _Toc2400395][bookmark: _Toc4316189][bookmark: _Toc4473330][bookmark: _Toc69556897][bookmark: _Toc69556946][bookmark: _Toc69609820][bookmark: _Toc70241816][bookmark: _Toc70242205][bookmark: _Toc421794875][bookmark: _Toc422834160]
處理辦法： 
[bookmark: _Toc524895649][bookmark: _Toc524896195][bookmark: _Toc524896225][bookmark: _Toc2400396][bookmark: _Toc4316190][bookmark: _Toc4473331][bookmark: _Toc69556898][bookmark: _Toc69556947][bookmark: _Toc69609821][bookmark: _Toc70241817][bookmark: _Toc70242206][bookmark: _Toc421794877][bookmark: _Toc421795443][bookmark: _Toc421796024][bookmark: _Toc422728959][bookmark: _Toc422834162][bookmark: _Toc524902735][bookmark: _Toc525066149][bookmark: _Toc525070840][bookmark: _Toc525938380][bookmark: _Toc525939228][bookmark: _Toc525939733][bookmark: _Toc529218273][bookmark: _Toc529222690][bookmark: _Toc529223112][bookmark: _Toc529223863][bookmark: _Toc529228266]調查意見，函復陳訴人。
[bookmark: _Toc2400397][bookmark: _Toc4316191][bookmark: _Toc4473332][bookmark: _Toc69556901][bookmark: _Toc69556950][bookmark: _Toc69609824][bookmark: _Toc70241822][bookmark: _Toc70242211][bookmark: _Toc421794881][bookmark: _Toc421795447][bookmark: _Toc421796028][bookmark: _Toc422728963][bookmark: _Toc422834166]檢附派查函及相關附件，送請司法及獄政委員會處理。
調查委員：陳師孟
高涌誠
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