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第五章

第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応

商標出願前の調査結果又は出願中に拒絶を受けたことなどにより、第三者が

所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応は、「指定商品・役務の削除

又は分割」、「取消審判」、「他社商標に対する異議申し立て」、「無効審判」、

「権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）」、「第三者に先取り登録され

た商標の対応」があり、以下の各節に逐一説明する。

第一節 指定商品・役務の削除又は分割

現行商標実務では、商標権の範囲には、登録商標と同一又は類似の商標を該

登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用することを禁止する禁止権が

含まれる。商品が類似するか否かは、知的財産局が頒布した「商品及び役務の

分類及び相互検索参考資料」（中国語は「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」）

に照らして基本的に判断されるが、同一の類似商品群に属さなくても、一般的

な社会通念や取引上の慣習に照らして、商品の生産や販売場所、商品の原料・

性質・用途・効能が同一であるか否か、また完成品と部品、付属品の関係にあ

るか否かなどを以って判断することもある。

【実例】商標出願「 」 商標 「 」

背景

出願人が商標「 」を第 類の工業用化学品などを指定して出願し、審査

の過程において、「 」は先行登録商標「 」にある「 」と

類似し、且つ同一、又は類似する商品を指定しているので、関連する消費者に

混同誤認の虞を生じさせる虞があるので、商標法第 条 項 号の規定によ

り、登録できないものと認めると審査官は拒絶理由通知書を発行した。
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後願商標である「 」と先行登録商標の詳細について、下表でまとめる。

出願登録内容 後願（係争商標） 先行商標（引用商標）

商標図案 SINOL 
指定商品 ・工業用化学品、化学用

化学品、化学用試剤（商

品類似群コード： ）

・潤滑油添加剤、ガソリ

ン添加剤（商品類似群

コード： ）

・自動車用潤滑油、工業用潤滑

油、セーリング潤滑油。

（商品類似群コード： ）

出願日 年 月 日 年 月 日

登録日 年 月 日 年 月 日

備考 後願の指定商品のうち、「潤滑油添加剤、ガソリン添加剤

（商品類似群コード： ）」と先行商標の商品「自動車用潤滑

油、工業用潤滑油、セーリング潤滑油。（商品類似群コード：

）は審査基準により類似商品である。

出願人が取った対応策

後願の「 」が使用される主な商品は「工業用化学品」であり、「潤滑油

添加剤、ガソリン添加剤」には使用されないため、当該商品を指定商品から削

除することに同意した。

結果

商品の削除により、拒絶理由が解消されて登録された。

・仮に、「潤滑油添加剤、ガソリン添加剤」も出願人の「 」商標の重要な

商品であった場合は、引用商標「 」に対し、以下の対策が取れるか

否かについて、検討する必要があった。

 

 
第五章

第三者が所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応

商標出願前の調査結果又は出願中に拒絶を受けたことなどにより、第三者が

所有する同一又は類似商標を発見した場合の対応は、「指定商品・役務の削除

又は分割」、「取消審判」、「他社商標に対する異議申し立て」、「無効審判」、

「権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）」、「第三者に先取り登録され

た商標の対応」があり、以下の各節に逐一説明する。

第一節 指定商品・役務の削除又は分割

現行商標実務では、商標権の範囲には、登録商標と同一又は類似の商標を該

登録商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用することを禁止する禁止権が

含まれる。商品が類似するか否かは、知的財産局が頒布した「商品及び役務の

分類及び相互検索参考資料」（中国語は「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」）

に照らして基本的に判断されるが、同一の類似商品群に属さなくても、一般的

な社会通念や取引上の慣習に照らして、商品の生産や販売場所、商品の原料・

性質・用途・効能が同一であるか否か、また完成品と部品、付属品の関係にあ

るか否かなどを以って判断することもある。

【実例】商標出願「 」 商標 「 」

背景

出願人が商標「 」を第 類の工業用化学品などを指定して出願し、審査

の過程において、「 」は先行登録商標「 」にある「 」と

類似し、且つ同一、又は類似する商品を指定しているので、関連する消費者に

混同誤認の虞を生じさせる虞があるので、商標法第 条 項 号の規定によ

り、登録できないものと認めると審査官は拒絶理由通知書を発行した。
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対応策 チェック内容
採用できる

か否か

・不使用取消審判を請求するこ

と。

インターネットで調べたとこ

ろ、商標権利者の製品紹介に

は、先行商標が指定商品に使用

されている。不使用取消審判に

かける対策を採用できない。

できない。

・異議申し立て（登録してから

ヶ月以内のもの）又は

無効審判請求をすること。

先行商標は 回も更新されて

おり、登録後 ヶ月未満のも

のではなく、又、無効審判請

求の 年除斥期間も過ぎてい

る。

なお、先行商標は悪意による

出願ではなく、後願商標も著

名商標ではない。よって、申

し立て・無効審判請求をする

ことはできない。

できない。

・引用商標の権利者とコンタク

トし、同意書の発行又は商標の

譲渡をしてもらうよう、交渉す

ること。

以上の方法はいずれも採用で

きない。何としても後願商標を

指定商品に対して登録する必

要がある場合は、先行商標権利

者と交渉を行い、同意書等を取

得することが唯一の方法であ

る。

検討できる。

同意書の交渉の結果が出るまでは少し時間を要する（本稿巻末の添付資料５

の「商標並存登録同意書」書式を参照）。仮に、抵触していない商品「工業用

化学品、化学用化学品、化学用試剤」に対して早期登録を図りたいのであれば、

元の出願を「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤」及び「潤滑油添加剤、

ガソリン添加剤」の二つの出願に分割すれば、「工業用化学品、化学用化学品、

化学用試剤」商品を含む出願については、類似の先行商標がないので、直ちに
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登録査定が下されることになる。

なお、商標法第 条により、指定商品・役務の縮減、商標図案の実質的変更で

ないもの、登録出願案の分割及び権利不要求の申し出は、拒絶査定前に行わな

ければならない。

 

 

対応策 チェック内容
採用できる

か否か

・不使用取消審判を請求するこ

と。

インターネットで調べたとこ

ろ、商標権利者の製品紹介に

は、先行商標が指定商品に使用

されている。不使用取消審判に

かける対策を採用できない。

できない。

・異議申し立て（登録してから

ヶ月以内のもの）又は

無効審判請求をすること。

先行商標は 回も更新されて

おり、登録後 ヶ月未満のも

のではなく、又、無効審判請

求の 年除斥期間も過ぎてい

る。

なお、先行商標は悪意による

出願ではなく、後願商標も著

名商標ではない。よって、申

し立て・無効審判請求をする

ことはできない。

できない。

・引用商標の権利者とコンタク

トし、同意書の発行又は商標の

譲渡をしてもらうよう、交渉す

ること。

以上の方法はいずれも採用で

きない。何としても後願商標を

指定商品に対して登録する必

要がある場合は、先行商標権利

者と交渉を行い、同意書等を取

得することが唯一の方法であ

る。

検討できる。

同意書の交渉の結果が出るまでは少し時間を要する（本稿巻末の添付資料５

の「商標並存登録同意書」書式を参照）。仮に、抵触していない商品「工業用

化学品、化学用化学品、化学用試剤」に対して早期登録を図りたいのであれば、

元の出願を「工業用化学品、化学用化学品、化学用試剤」及び「潤滑油添加剤、

ガソリン添加剤」の二つの出願に分割すれば、「工業用化学品、化学用化学品、

化学用試剤」商品を含む出願については、類似の先行商標がないので、直ちに
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第二節 取消審判

商標法第 条に商標登録後の取消事由が規定されている。そのうち、商標紛

争事件でよく引用されるのは、第 号の商標登録してから 年以上続けて商標

を使用していない事由がある場合である。

取消審判の請求範囲について、取消事由が登録商標の使用商品・役務の一部

のみに存在する場合、当該一部の商品・役務についてその登録を取り消すこと

ができる。

【商標法】

第六十三条 商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標

主務官庁は、職権で又は請求によりその登録を取消しなければならな

い。

一 勝手に商標を変更し又は付記を加えて、他人が同一又は類似の商

品又は役務に使用している登録商標の構成と同一又は類似させ、関連

する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。

二 正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、すでに 年

が経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限

りでない。

三 第 条に規定する適当な区別表示を付していない場合。但し、

商標主務官庁の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認を生じる

虞のない場合は、この限りでない。

四 商標がすでにその指定商品又は指定役務の慣用標章、名称又は形

状となっている場合。

五 商標が実際に使用されると、公衆がその商品又は役務の性質、品

質又は産地を誤認、誤信する虞がある場合次に掲げる各号のいずれか

に該当する商標は、登録することができない。
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一、不使用取消の事由

商標の登録後、正当な事由なく使用せず又は使用を停止し続けて 年が経過

した場合は、商標法第 条第 項 号の規定する取り消し事由を構成する。

二、請求人

取消審判は利害関係人以外の何人でも請求することができる。なお、主務官

庁は職権により、取消理由がある登録商標に対し、取消審判を通じ、当該登録

を取消すこともできる。

三、不使用取消審判を請求する際の必要書類・資料

（ ）請求人側

登録商標が不使用であることを審判請求人頭の第三者が証明するのは極めて

困難である。その為、審判請求人は、登録商標が不使用である事実についての

挙証責任を負わない。しかしながら、審判請求人が不使用取消審判を請求する

際には、形式上、対象商標の不使用事実がある情況に関する書類・資料を提出

する必要がある。通常、調査会社を通じて、対象商標の使用実態を調査し、調

査結果は登録後満 年以上の不使用という事実があるようであれば、「商標使

用状況調査報告書」を主務官庁に提供する。なお、公的機関のウェブサイトか

ら、商標権利者の会社が廃止されてから 年以上経過していることを発見した

場合などは、当該会社の登記情報をプリントアウトして商標主務官庁に提出す

ることで、審判請求の資料に充当することができる。

請求人が商標権者に登録商標の不使用という合理的な疑いがある関連資料を

提出した場合、登録商標の使用に係る挙証責任は商標権者へ移移する。商標法

第 条第 項の規定に基づき、商標権者は、答弁通知が送達された場合、その

登録商標の使用事実を証明しなければならない。

 

 

第二節 取消審判

商標法第 条に商標登録後の取消事由が規定されている。そのうち、商標紛

争事件でよく引用されるのは、第 号の商標登録してから 年以上続けて商標

を使用していない事由がある場合である。

取消審判の請求範囲について、取消事由が登録商標の使用商品・役務の一部

のみに存在する場合、当該一部の商品・役務についてその登録を取り消すこと

ができる。

【商標法】

第六十三条 商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標

主務官庁は、職権で又は請求によりその登録を取消しなければならな

い。

一 勝手に商標を変更し又は付記を加えて、他人が同一又は類似の商

品又は役務に使用している登録商標の構成と同一又は類似させ、関連

する消費者に混同誤認を生じさせる虞がある場合。

二 正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、すでに 年

が経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合はこの限

りでない。

三 第 条に規定する適当な区別表示を付していない場合。但し、

商標主務官庁の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認を生じる

虞のない場合は、この限りでない。

四 商標がすでにその指定商品又は指定役務の慣用標章、名称又は形

状となっている場合。

五 商標が実際に使用されると、公衆がその商品又は役務の性質、品

質又は産地を誤認、誤信する虞がある場合次に掲げる各号のいずれか

に該当する商標は、登録することができない。
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（ ）権利者側

商標権者は、登録商標の使用を証明するに当たり、次の使用証拠を提出する

ことができる。即ち、商標図案が標示される商品の実物、写真、包装、容器、

看板製作の注文書、インテリア費用の領収書、契約書、出荷書、輸出申告書、

広告、カタログ、ポスター、チラシなどの物品若しくはビジネス書類、又は役

務商標図案が標示される営業書類、営業場所の写真など、インボイスや領収書、

見積書などを含む役務提供の収入証明、又は広告証明書類、などである。

登録商標の使用を他人にライセンス許諾している場合は、ライセンシーの使

用証拠を提出することができる。ライセンシーの登録商標の使用は、商標権者

の登録商標の使用であると見なされる（商標法第 条第 項 号の但書きの規

定）。正当な理由により登録商標を使用できなくなり、若しくはその使用を中

止した場合、説明及び関連証拠を提出し、その正当な理由を証明しなければな

らない。

四、取消審決確定の効果

商標の登録を取消すべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権はそ

れ以降消滅する。商標の取消事由が、登録商標の態様を変更して使用し、他人

の登録商標と類似させたことによる場合、原商標権者は取消された日から 年

間、原登録商標の態様と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に

おいて登録し、又は譲受し、又は使用許諾を受けることができない。商標主務

官庁の処分前に、自ら商標権の放棄を声明した場合も、同様である。

五、審決書に対する不服申し立て
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智慧財産局の審決書（取消審判審決書、本章第三節の異議申して審決書、及

び第四節の無効審判審決書など）に対し、審決書送達日の翌日から起算して

日以内に、智慧財産局の上級機関である経済部の「訴願審議委員会」へ不服申

立てをすることができる。訴願の審理は原則として書面で行われる。訴願申立

の結果、訴願に理由ありと認められた場合、審決が廃棄され、智慧財産局に差

し戻され、再審理されることになるが、理由なきと認められた場合、訴願が棄

却されることとなる。訴願棄却の決定に対しては、訴願決定書送達日の翌日か

ら起算して二ヶ月以内に、智慧財産法院（知的財産裁判所）へ行政訴訟（第一

審）を提起することができる。智慧財産法院の判決に不服で、判決書送達日の

翌日から起算して 日以内に最高行政裁判所へ上訴を提起することができる。

 

 

（ ）権利者側

商標権者は、登録商標の使用を証明するに当たり、次の使用証拠を提出する

ことができる。即ち、商標図案が標示される商品の実物、写真、包装、容器、

看板製作の注文書、インテリア費用の領収書、契約書、出荷書、輸出申告書、

広告、カタログ、ポスター、チラシなどの物品若しくはビジネス書類、又は役

務商標図案が標示される営業書類、営業場所の写真など、インボイスや領収書、

見積書などを含む役務提供の収入証明、又は広告証明書類、などである。

登録商標の使用を他人にライセンス許諾している場合は、ライセンシーの使

用証拠を提出することができる。ライセンシーの登録商標の使用は、商標権者

の登録商標の使用であると見なされる（商標法第 条第 項 号の但書きの規

定）。正当な理由により登録商標を使用できなくなり、若しくはその使用を中

止した場合、説明及び関連証拠を提出し、その正当な理由を証明しなければな

らない。

四、取消審決確定の効果

商標の登録を取消すべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権はそ

れ以降消滅する。商標の取消事由が、登録商標の態様を変更して使用し、他人

の登録商標と類似させたことによる場合、原商標権者は取消された日から 年

間、原登録商標の態様と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務に

おいて登録し、又は譲受し、又は使用許諾を受けることができない。商標主務

官庁の処分前に、自ら商標権の放棄を声明した場合も、同様である。

五、審決書に対する不服申し立て
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第三節 他社商標に対する異議申し立て

一、異議申立理由

商標の登録が第 条第 項、第 条 項又は第 条第 項の規定に違反し

て為された場合、指定商品のすべて又は一部の商品につき異議申立てを行うこ

とができる。台湾においては、次の３つの規定が引用される場合が多い。

・第 条 項 号（両商標・商品における同一・類似性）、

・第 条 項 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）

・第 条 項 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の

商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

二、異議申立人

対象登録商標に対し、利害関係を有する必要はなく、何人も異議申立てを

提起することができる。

三、請求期間

商標は、公衆審査制を採用していることから、商標登録査定が公告されてか

ら、三ヶ月以内であれば、利害関係の有無に拘わらず、商標登録が不適法であ

ると認める場合、異議申立てを行うことができる。また、異議申立理由書の作

成又は証拠資料の収集に時間が必要である場合、ひとまず申立期間内に異議申

立てを行い、然る後、理由書と証拠資料を主務官庁が指定する所定期間内（約

１ヶ月ほど）に補充することができる。

四、異議申立手順

異議申立ての審査は審査官一人で行う。異議申立人が主務官庁である智慧財
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産局へ異議申立書及び理由があることを裏付ける証拠資料を提出した後、智慧
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い。
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異議申立ての審決に対し不服のある当事者は、審決書を受け取ってから 日

以内に不服申立ての訴願を、主務官庁の上級機関である経済部訴願審議委員会

へ提出することができる。 日以内に不服申立ての訴願が提出されない場合、

審決の効力が確定する。

 

 
第三節 他社商標に対する異議申し立て

一、異議申立理由

商標の登録が第 条第 項、第 条 項又は第 条第 項の規定に違反し

て為された場合、指定商品のすべて又は一部の商品につき異議申立てを行うこ

とができる。台湾においては、次の３つの規定が引用される場合が多い。

・第 条 項 号（両商標・商品における同一・類似性）、

・第 条 項 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）

・第 条 項 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の

商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

二、異議申立人

対象登録商標に対し、利害関係を有する必要はなく、何人も異議申立てを

提起することができる。

三、請求期間

商標は、公衆審査制を採用していることから、商標登録査定が公告されてか

ら、三ヶ月以内であれば、利害関係の有無に拘わらず、商標登録が不適法であ

ると認める場合、異議申立てを行うことができる。また、異議申立理由書の作
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第四節 無効審判

一、無効審判理由

異議申立ての請求期間（三ヶ月）後に、もし商標の登録が第 条第 項、第

条 項又は第 条第 項の規定に違反して為された場合、指定商品のすべて

又は一部の商品に無効審判を請求することができる。台湾においては、次の３

つの規定が引用される場合が多い。

・第 条 項 号（両商標・商品における同一・類似性）、

・第 条 項 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）

・第 条 項 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の

商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

二、請求人

請求人の資格を持っているのは、登録商標に対する利害関係を有する者及び

審査官である。つまり、商標の登録が法定事項に違反してなされた場合、利害

関係人又は審査官は、商標主務官庁に対し、その登録の無効審判請求を提出す

ることができる。

利害関係人が無効審判の対象商標を無効審判にかける場合、利害関係人自身

が使用している商標（無効審判での引用商標）が確かに使用されているという

証拠を提出しなければならない。商標の登録が第 条第 項第 号の規定

に違反しているとして、商標主務官庁に対して商標の無効審判を請求し、請求

人がその根拠となる商標（引用商標）を登録してすでに 年が経過しているも

のである場合、無効審判請求前の 年間に商品・役務に使用したと主張する証

拠、又はその未使用に正当な事由があるという事証を添付しなければならない。

（商標法第 条第 項）
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三、請求期間

登録商標に対する無効審判の請求できる期間は、商標が登録されてから 年

以内（除斥期間）である。但し、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登

録した場合、この除斥期間の制限を受けない。

四、無効審判手順

無効審判は三人以上の審査官が審査を行う。登録商標に対する無効審判請求

について、主務官庁である智慧財産局（日本の特許庁に相当）へ請求人が無効

審判請求書を提出した後、智慧財産局より被請求人に送付し、その答弁を求め

る。被請求人が指定された期限内に答弁理由を提出した場合、当該答弁理由が

請求人側に送達され、この答弁理由に対する反論の提出を求められることにな

る。このように、請求理由に対する答弁と答弁理由に対する反論が行われるの

で、審判を起こしてから審決が出るまでには、通常五ヶ月から八ヶ月を要し、

ケースによっては一年近くかかることもある。

五、無効審判審決の効力：

審決により無効審判が成立した場合、その登録は無効になる。

無効審判の審決が確定された場合、その商標権は最初からなかったものと見

做される。なお、何人も、同一の事実、同一の証拠及び同一の理由に基づいて

無効審判を請求することはできない。

六、無効審判審決に対する不服申立て

審決に不服のある当事者は、審決書を受け取ってから 日以内に不服申立て

 

 

第四節 無効審判
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条 項又は第 条第 項の規定に違反して為された場合、指定商品のすべて

又は一部の商品に無効審判を請求することができる。台湾においては、次の３

つの規定が引用される場合が多い。

・第 条 項 号（両商標・商品における同一・類似性）、

・第 条 項 号（異議の根拠となる商標は著名商標であること）

・第 条 項 号（係争登録商標の出願は契約又は業務等の関係で、他人の

商標の存在を知っており、悪意によるものであること）

二、請求人

請求人の資格を持っているのは、登録商標に対する利害関係を有する者及び

審査官である。つまり、商標の登録が法定事項に違反してなされた場合、利害

関係人又は審査官は、商標主務官庁に対し、その登録の無効審判請求を提出す

ることができる。

利害関係人が無効審判の対象商標を無効審判にかける場合、利害関係人自身

が使用している商標（無効審判での引用商標）が確かに使用されているという

証拠を提出しなければならない。商標の登録が第 条第 項第 号の規定

に違反しているとして、商標主務官庁に対して商標の無効審判を請求し、請求

人がその根拠となる商標（引用商標）を登録してすでに 年が経過しているも

のである場合、無効審判請求前の 年間に商品・役務に使用したと主張する証

拠、又はその未使用に正当な事由があるという事証を添付しなければならない。

（商標法第 条第 項）
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の訴願を、主務官庁の上級機関である経済部訴願審議委員会に提出することが

できる。それ以降、智慧財産法院、最高行政法院まで訴訟を提起することがで

きる。

七、無効審判と異議申立てとの異点

事項 無効審判 異議申立て

期間 商標登録されてから、 年以内（除

斥期間）。

但し、悪意で他人の周知・著名商

標を先取りして登録した場合、こ

の除斥期間の制限を受けない。

商標登録されてから、

ヶ月以内

請求人適格 利害関係を有する者及び審査官 何人もできる。

審査官人数 名以上 名

八、無効審判又は異議申立ての根拠となる商標の使用証拠・資料

台湾商標実務では、証拠となる商標の周知性が高いほど、需要者に与える印

象が強いので、他人が少しでも真似すれば、購買者に混同誤認を生じさせる可

能性があるとされている。したがって、証拠となる商標について、下記書類を

できるだけ多く収集することができれば、無効審判請求又は異議申立ての勝算

を高めることができる。なお、使用証拠・資料は、台湾国内の資料に限定され

ず、国外の資料も含まれるが、当該資料が台湾国内の消費者に知られている必

要がある。

世界諸国で流布している使用証明。例えば：

新聞雑誌の広告、カタログ、パンフレット、船積書類 インボイス、 。

殊に商標の台湾における宣伝広告（直近 年間の新聞・雑誌或いはそ

の他のメディアにおける広告のコピー。 年につき 件ほど）。
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台湾の近隣国 日本、香港、シンガポール、中国等 における宣伝広告及び

頻繁に商標を使用している証明

以上は、有力な資料となる。

商標の世界各国における登録資料又はリスト。

商標を付した商品の、台湾、日本若しくは世界各国での販売実績表又は広告

費リスト。 直近 年

日本で有名商標集に編入されているならば、そのコピー。

商標デザインの考案者であることを立証できる資料。

商標のデザインが自社の考案により使用されてきたものであれば、商標の創

作経緯を示す資料を提供する。例えば、商標の創作の陳述書。陳述書につい

ては、一定の書式がなく、創作時期・考案者・商標を採用する経緯等に沿っ

て作成すれば結構である。

無効審判請求人若しくは異議申立人は、対象商標の権利者若しくは商標使

用者との取引関係を証明できる書類。（第 条 項 号の悪意によるもの

であることを主張する場合）
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殊に商標の台湾における宣伝広告（直近 年間の新聞・雑誌或いはそ

の他のメディアにおける広告のコピー。 年につき 件ほど）。
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第五節 権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）

一、同意書制度

台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義をとっている。そ

のため、同一又は類似商品について、同一又は類似の商標を出願すれば、最も

先に出願した者を権利者として登録される。

年商標法改正から、「レターコンセント 」制度 い

わゆる同意書制度 が採用されている。この制度は、先行登録商標と後願商標と

に類似関係がある場合にのみ適用され、同一又は類似の商品において、他人の

登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、消費者の誤認混同を引き起

こす虞がある商標は、登録できないとされているが、先行商標の権利者の同意

があれば、例外的に商標の登録出願が認められている。例えば、印刷物の商品

に、既に甲の「 」という登録商標が存在してる。乙は同じ「印刷物」の

商品に「 」商標を出願した。この場合、登録を拒否されるべきである

「 」について、乙は甲の同意を得れば、登録できるようになる。

しかし、このような、「 」と「 」とは商標類似の関係がある

ので、依然として消費者の混同誤認を引き起こす虞があるという問題点が存在

している。現行商標法の下で、商標分割譲渡制度のような「混同防止標示の義

務付け」及びその義務を守らないと「登録取消事由」になるとの規定はないが、

事前に「混同防止標示の義務付け」につき双方が約束を交しておけば、このデ

メリットは解消できる。

しかし、台湾の現行実務では、併存登録の同意書を提出したとしても、必ず

しも受け入れられるとは限らない。それは、その並存登録につき明らかに不当

な事情がある場合、例えば、両方の商標が全く同一で、かつ、商品・役務も同

一であることや、裁判所により処分が禁止されていることなどが挙げられる。
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基本的には、「併存登録の妥当性」に関する判断を審査官に委ねることになる。

同意書の交渉について、両方当事者は競争関係がある場合、交渉成立の可能

性は低い。それに対し、両方が業務の提携関係があったり、関連企業であった

りする場合は、交渉成立の可能性がある。同意書の交渉を進める場合、後願の

出願人名称の開示を必ず求められ、また同意書発行の際、対象商標を使用しよ

うとする出願人名称を同意書に明記する必要があるので、出願人の名称を伏し

て交渉することは難しい。なお、同意書の交渉を行う際に、代価を要求される

可能性がある。その対価には相場というものがなく、通常は、当事者にとって

の関連商標の重要度などの要素により決められる。

また、同意書は既定の書式はなく、外国語のものでも認められるが、その中

訳を併せて提出する必要がある。なお、現行実務では、同意書に「商標並存に

同意後、今後同意者が出願する商標が、今回の後願の商標と同一又は類似し、

且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似する場合、当該商標の所有者の同意

を得てから、始めて登録を受けられることを了解した」との旨を記入すること

が要求されている。

現行商標法により、智慧財産局への同意書の提出は、拒絶査定前に行わなけ

ればならず、拒絶査定を受けた後の提出は認められない。

二、商標の譲渡（買い取り）

通常、商標の譲渡（買い取り）は、第三者が所有する同一又は類似商標を発

見した場合の対応策の中の最後の手段である。

「同意書制度」が採用される前は、当事者の間で商標を譲渡する方法がよく

用いられていた。「同意書制度」を実施して以来、商標譲渡の件数が減ってい

る。現在、商標の譲渡は主に、外国の親会社と台湾における子会社の間で行わ

 

 
第五節 権利者との交渉（同意書の発行、商標の譲渡）

一、同意書制度

台湾では、商標権の成立について、登録主義及び先願主義をとっている。そ

のため、同一又は類似商品について、同一又は類似の商標を出願すれば、最も

先に出願した者を権利者として登録される。

年商標法改正から、「レターコンセント 」制度 い

わゆる同意書制度 が採用されている。この制度は、先行登録商標と後願商標と

に類似関係がある場合にのみ適用され、同一又は類似の商品において、他人の

登録商標又は先に出願した商標と同一・類似して、消費者の誤認混同を引き起

こす虞がある商標は、登録できないとされているが、先行商標の権利者の同意

があれば、例外的に商標の登録出願が認められている。例えば、印刷物の商品

に、既に甲の「 」という登録商標が存在してる。乙は同じ「印刷物」の

商品に「 」商標を出願した。この場合、登録を拒否されるべきである

「 」について、乙は甲の同意を得れば、登録できるようになる。

しかし、このような、「 」と「 」とは商標類似の関係がある

ので、依然として消費者の混同誤認を引き起こす虞があるという問題点が存在

している。現行商標法の下で、商標分割譲渡制度のような「混同防止標示の義

務付け」及びその義務を守らないと「登録取消事由」になるとの規定はないが、

事前に「混同防止標示の義務付け」につき双方が約束を交しておけば、このデ

メリットは解消できる。

しかし、台湾の現行実務では、併存登録の同意書を提出したとしても、必ず

しも受け入れられるとは限らない。それは、その並存登録につき明らかに不当

な事情がある場合、例えば、両方の商標が全く同一で、かつ、商品・役務も同

一であることや、裁判所により処分が禁止されていることなどが挙げられる。
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れることが多い。

商標譲渡の交渉について、同意書の場合と同じように、両方当事者に競合関

係がある場合、交渉成立の可能性が低い。それに対し、両当事者に業務の提携

関係があったり、関連企業であれば、交渉成立の可能性がある。

商標譲渡は商標権利（無形財産）を移転するため、譲渡の条件として対価が

支払われる。その対価には相場がなく、当事者にとっての関連商標の重要度な

どの要素により決められる。したがって、譲渡の対象商標の使用状況及びその

権利者の背景を予め調査することで、譲渡の対価を算定する際の参考とするこ

とができる。大企業が商標を買い取る場合、商標権者が不当に商標の金額を吊

り上げることを避けるため、大企業の名称を伏して、個人名義で交渉を行う場

合があり、実務上では商標の使用状況等の調査を行った調査員が交渉にあたる

ことが多い。交渉が成立してから、商標権の移転に関する手続きを進める。

台湾において商標の譲渡は両当事者が権利譲渡につき合意に達して、契約書

を交わせば、効力が発生する。移転の登録は第三者への対抗要件として扱われ

ている。智慧財産局への登録商標譲渡登記について、譲渡契約書の他関連書類

を提出して移転登録の手続きをとることができる。ここでいう譲渡契約書とは

一定の書式はなく、譲渡対象の商標およびその登録番号又は出願番号を明記す

れば、智慧財産局に認められる。契約自由の原則により、日本語で契約を交わ

しても差し支えないが、移転登録の手続きの際には中国語訳を添付して提出し

なければならない。
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第六節 第三者に先取り登録された商標の対応

近年、台湾市場で実際に発生した、商標が第三者に先取り登録された事件は、

以下の類型に分けられている。

・著名商標又は非著名商標が第三者に先取り登録された事件

・地理標示が第三者に先取り登録された事件

・商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰す

る名称として使用された事件

一、著名商標又は非著名商標が第三者に先取り登録された事件への対応策

現行法令により、「著名商標」とは「台湾において、関係する企業又は消費

者に広く認識されており、それを証明するに足る客観的な証拠があるもの」を

指す。したがって、日本においては周知・著名ではあるものの、台湾において

一般的に知られていない商標は、ここにいう「著名商標」に該当しない。

台湾と日本とは友好関係があり、両国民間の交流が頻繁に行われており、観

光旅行や、ビジネス訪問、商品展覧会などで、日本における周知・著名商標を

知り、当該商標が第三者により台湾で先取り登録されてしまう可能性がある。

したがって、先願登録主義を採用する台湾で、商標紛争事件が起きたら、日本

企業は台湾の主務官庁に、自身は商標の「真の権利者」であることを証明しな

ければならない。台湾に登録されていない商標については、著名・非著名を問

わず、平等に位置付けられる。従って、本節では、上記の著名商標、又は非著

名商標が第三者に先取り登録された事件への対応策をまとめて説明することと

する。

企業自身の商標が第三者に先取り登録されたことを発見したら、当該悪意に

よる商標出願（以下「冒認商標」を言う）の登録状況ないし実際の使用情況を

調べた上で、下記の適当な対策をとる必要がある。又、それと同時に、自身の

 

 
れることが多い。

商標譲渡の交渉について、同意書の場合と同じように、両方当事者に競合関

係がある場合、交渉成立の可能性が低い。それに対し、両当事者に業務の提携

関係があったり、関連企業であれば、交渉成立の可能性がある。

商標譲渡は商標権利（無形財産）を移転するため、譲渡の条件として対価が

支払われる。その対価には相場がなく、当事者にとっての関連商標の重要度な

どの要素により決められる。したがって、譲渡の対象商標の使用状況及びその

権利者の背景を予め調査することで、譲渡の対価を算定する際の参考とするこ

とができる。大企業が商標を買い取る場合、商標権者が不当に商標の金額を吊

り上げることを避けるため、大企業の名称を伏して、個人名義で交渉を行う場

合があり、実務上では商標の使用状況等の調査を行った調査員が交渉にあたる

ことが多い。交渉が成立してから、商標権の移転に関する手続きを進める。

台湾において商標の譲渡は両当事者が権利譲渡につき合意に達して、契約書

を交わせば、効力が発生する。移転の登録は第三者への対抗要件として扱われ

ている。智慧財産局への登録商標譲渡登記について、譲渡契約書の他関連書類

を提出して移転登録の手続きをとることができる。ここでいう譲渡契約書とは

一定の書式はなく、譲渡対象の商標およびその登録番号又は出願番号を明記す

れば、智慧財産局に認められる。契約自由の原則により、日本語で契約を交わ

しても差し支えないが、移転登録の手続きの際には中国語訳を添付して提出し

なければならない。
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商標権利を守るため、早期に登録出願することも薦める。

出願中のもの

出願中の商標はまだ権利が付与されていないため、登録済みの商標権を取り

消すことと比べると、審査官が拒絶との判断を導き出すのは比較的容易である。

台湾の商標制度に、「情報提供制度」は明文化されていないものの、実務上、

出願審査の参考として情報や資料を智慧財産局に提供できる。

「情報提供制度」は、他人の権利取得を阻止するための制度であり、権利の

付与前の異議申立ての代わりに利用される制度である。したがって、主務官庁

に意見陳述書を提出すると共に、商標使用証拠・資料はほぼ異議申し立てのも

のと同様である。使用証拠・資料は、台湾国内の資料に限定されず、国外の資

料も含まれるが、当該資料が台湾国内の消費者に知られている必要がある。例

えば、台湾に輸入している「商標商品を広告掲載する外国雑誌」又は「商標商

品を紹介する書籍」（台湾には紀伊国屋書店の支店がある）、「受賞した事実

の報道」等が挙げられる。

冒認商標に対する意見陳述は、通常、「冒認商標は企業自身の著名商標と同

一又は類似すること」（商標法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限らない）及び

「双方当事者には契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有すること＝

悪意の出願」（同法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限られる）に重点を置き主

張が行える。証拠について、冒認商標の出願日よりも前から台湾において企業

自身商標を使用して著名であることを立証できる資料を提出する必要がある。

書類をできるだけ多く収集することができれば、登録を阻止する勝算が高くな

る。書類が不足している場合、「台湾と日本とは地理的に近く、台日の民間交

流は盛んに行われている状況であるから、相手側が自己の商標を容易に知るこ

とができた」として、商標法 条 項 号に基き主張できる。

意見陳述書及び使用証拠・資料を提出した後、智慧財産局より冒認商標の出
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願人に送付し、その答弁を求めることとなるが、その進捗等について智慧財産

局から情報提供者へは特に通知されない。意見陳述書を提出した後、冒認商標

の審査進捗状況について、適当な時期に担当審査官に打診したり、智慧財産局

のデータベースでも冒認出願の審査状況を確認できる。仮に、冒認出願が拒絶

されたら、智慧財産局のウェブサイトでその拒絶理由を調べ、どの条文が引用

されたかを知ることで、自身の商標の位置付け（著名 非著名）が分かる。商標

法第 条第 項第 号であれば、陳述人の台湾における著名性が認められたこと

となる。著名商標に認定された場合、智慧財産局の著名商標リストに編入され、

今後の紛争事件に有利な証拠となる。拒絶理由は同法条項第 号であれば、冒

認商標は悪意による出願であったと判明する。現行実務においては、商標紛争

事件（商標情報提供、異議申し立て、無効審判請求）で、商標法第 条第 項第

号（悪意）が主務官庁に引用さる事例は、同法商標法第 条第 項第 号（著

名商標）より多い。

登録になったもの

①異議申し立て

冒認商標が登録されてから ヵ月以内の場合、「著名商標と同一又は類似

すること」（商標法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限られない）及び「双方

当事者には契約、地縁又は業務上の取引又はその他の関係を有すること＝悪

意の出願」（同法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限られる）との不登録理

由で、主務官庁に対して異議を申し立てることができる。

②不使用取消審判にかける

冒認商標が登録されてから 年以上のものである場合、まず冒認商標の使

用実態を調査し、登録後満 年以上不使用の事実があれば、不使用取消審判

により対象商標を取り消すことを検討できる。対象商標が実際に使用されて

 

 
商標権利を守るため、早期に登録出願することも薦める。

出願中のもの

出願中の商標はまだ権利が付与されていないため、登録済みの商標権を取り

消すことと比べると、審査官が拒絶との判断を導き出すのは比較的容易である。

台湾の商標制度に、「情報提供制度」は明文化されていないものの、実務上、

出願審査の参考として情報や資料を智慧財産局に提供できる。

「情報提供制度」は、他人の権利取得を阻止するための制度であり、権利の

付与前の異議申立ての代わりに利用される制度である。したがって、主務官庁

に意見陳述書を提出すると共に、商標使用証拠・資料はほぼ異議申し立てのも

のと同様である。使用証拠・資料は、台湾国内の資料に限定されず、国外の資

料も含まれるが、当該資料が台湾国内の消費者に知られている必要がある。例

えば、台湾に輸入している「商標商品を広告掲載する外国雑誌」又は「商標商

品を紹介する書籍」（台湾には紀伊国屋書店の支店がある）、「受賞した事実

の報道」等が挙げられる。

冒認商標に対する意見陳述は、通常、「冒認商標は企業自身の著名商標と同

一又は類似すること」（商標法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限らない）及び

「双方当事者には契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有すること＝

悪意の出願」（同法第 条第 項第 号、同一・類似商品に限られる）に重点を置き主

張が行える。証拠について、冒認商標の出願日よりも前から台湾において企業

自身商標を使用して著名であることを立証できる資料を提出する必要がある。

書類をできるだけ多く収集することができれば、登録を阻止する勝算が高くな

る。書類が不足している場合、「台湾と日本とは地理的に近く、台日の民間交

流は盛んに行われている状況であるから、相手側が自己の商標を容易に知るこ

とができた」として、商標法 条 項 号に基き主張できる。

意見陳述書及び使用証拠・資料を提出した後、智慧財産局より冒認商標の出
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いない場合、不使用取消審判の手続きは、著名商標の周知性又は悪意の出願

であることを立証する必要はないので、無効審判請求より簡易な方法となる。

不使用取消審判が不成立になった場合、無効審判を請求することを検討でき

る。

③無効審判を請求する

冒認商標は登録後、満 ヶ月以上、 年未満のものであれば、上記の①の理

由をもって無効審判を請求することができる。しかしながら、対象商標が登

録されてから既に無効審判請求の 年（除斥期間）を過ぎている場合、悪意

で他人の著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判

を請求することはできない。 年経過後に無効審判を請求する場合、「悪意」

の立証及び「著名商標」使用証拠・資料はある程度の強い証拠力が必要であ

る。

④公平交易法の保護

公平交易法には、同一又は類似商品・役務において、著名商標と同一・類

似の表示を他人が権利使することを禁止する規定がある。（公平交易法第

条第 項、第 条）

公平交易法は 年法改正により、未登録の著名商標のみを保護対象とし、

保護範囲の広さは同一又は類似商品・役務に限られている。侵害者に対し、

行政救済及び民事救済の手段を取ることができる。

公平取引法により権利を主張する方法は、行政手続を通して公平交易委員会

に告発を提起し、公平交易委員会により審査された後、改善を命じるか、処

罰するというものである。また、公平交易法を以って民事訴訟を提起する請

求権の基礎とし、損害賠償を請求することも可能である。
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商標やトレードドレスなどの業務に関する「表徴」の程度に達していな

い標識、あるいは非著名商標であっても、 もし他人が使用したことにより表

示の価値が増加した成果に「ただ乗り」しており取引秩序に影響するに足る

欺瞞あるいは公平さを欠く行為があると発見した場合、公平交易法第 条に

より権利を主張することができる。

３、第三者に先取りされた出願・登録の事例

【事例１】商標出願「妖怪手錶」 商標「妖怪手錶」（主務官庁への情報提

供の件）

年 月 日付 経済部経訴字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

出願番号： 登録番号： 、

第 類：時計、腕時計、電子腕時計、

データ処理機能付きデジタル時計、ゲー

ム機能付腕時計などに使用。

第 、 、 、 、 、 、 、 、

及び 類のゲームソフト、文房用具、

玩具、衣服、菓子、清涼飲料、及び

オンラインなどに使用。

結論：智慧財法院に係属中（ 年 月現在）

（ ）事件の概要

社は「妖怪ウォッチ」（中国語訳：「妖怪手錶」）のソフトが発売してから

半年後の 年 月 日よりテレビアニメ版が放送されたことで一躍注目を浴

びるようになる。台湾においても、 年 月からテレビの放送が始まり、大

人気になっている。甲は台湾の個人であり、 年 月 日に商標「妖怪手錶」

（以下「係争商標」を言う）を第 類の「時計、腕時計、電子腕時計、データ

処理機能付きデジタル時計、ゲーム機能付腕時計など」を指定商品として出願

 

 
いない場合、不使用取消審判の手続きは、著名商標の周知性又は悪意の出願

であることを立証する必要はないので、無効審判請求より簡易な方法となる。

不使用取消審判が不成立になった場合、無効審判を請求することを検討でき

る。

③無効審判を請求する

冒認商標は登録後、満 ヶ月以上、 年未満のものであれば、上記の①の理

由をもって無効審判を請求することができる。しかしながら、対象商標が登

録されてから既に無効審判請求の 年（除斥期間）を過ぎている場合、悪意

で他人の著名商標を先取りして登録したことを立証できなければ、無効審判

を請求することはできない。 年経過後に無効審判を請求する場合、「悪意」

の立証及び「著名商標」使用証拠・資料はある程度の強い証拠力が必要であ

る。

④公平交易法の保護

公平交易法には、同一又は類似商品・役務において、著名商標と同一・類

似の表示を他人が権利使することを禁止する規定がある。（公平交易法第

条第 項、第 条）

公平交易法は 年法改正により、未登録の著名商標のみを保護対象とし、

保護範囲の広さは同一又は類似商品・役務に限られている。侵害者に対し、

行政救済及び民事救済の手段を取ることができる。

公平取引法により権利を主張する方法は、行政手続を通して公平交易委員会

に告発を提起し、公平交易委員会により審査された後、改善を命じるか、処

罰するというものである。また、公平交易法を以って民事訴訟を提起する請

求権の基礎とし、損害賠償を請求することも可能である。
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した。

社は 年の夏に、「妖怪手錶」が甲に出願されたことを発見した。当該

出願に対し、主務官庁に商標法第 条第 項第 、 、 号を根拠して商標

情報を提供した。「妖怪ウォッチ」は真の腕時計ではなく、物語の作中では妖

怪ウォッチで妖怪達を召喚することができるメダルである。 社は台湾で

年にゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及びオンラインを指定商品・役務と

して「妖怪手錶」出願して登録を受けたが、腕時計などの商品が係争商標の後

に出願した。智慧財産局は 社が主張した「地縁の関係で、甲は出願前に、既

に『妖怪ウォッチ』（中国語訳：「妖怪手錶」を知っている」こと（商標法第

条第 項第 号）をはじめ、 社の主張を認め、係争商標の登録を拒絶した。

そこで、甲は拒絶査定に不服として、経済部に訴願申し立てをした、しかし、

経済部は智慧財産局の査定を維持し、甲の訴願申立てを棄却した。これに対し、

甲が 年 月末に行政訴訟を提起した。本件、 年 月現在行政訴訟に

係属している。

（ ）実務上の判断

商標法第 条第 項第 号の規定により、「同一又は類似の商品又は役務

について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該

他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、

他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した」商標は、

登録することができない。この規定には、「同一・類似商品」、「同一・類似

商標」及び「出願人が出願時、他人の商標の存在を知っていること」の三つ要

件がある。そもそも 社が指定した「ゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及

びオンライン」と「腕時計」とは、「商品及び役務の分類及び相互検索参考資

料」に所定の類似商品・役務に属しないが、本件について、審査官は個別案件

においては一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種

関連要素を斟酌したうえで、類似商品であると認め、商標法第 条第 項第
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号及び同法第 条第 項第 号を引用された。

智慧財産局と経済部の意見が一致し、なお、経済部の決定書には第 条第

項第 号のみに言及した。「妖怪手錶」が台湾消費者に広く認識されているが、

審査官は引用商標「妖怪手錶」の著名性を認めなかった。このような判断は、

審査官によく採用されている。したがって、第三者に先取り出願・登録された

商標について、主務官庁又は裁判所に権利請求の際に、なるべく商標法第 条

第 項第 号及び同法第 条第 項第 号を同時に主張する。台湾に登録商

標さえあれば、同法第 条第 項第 号も合わせて主張したほうがよい。

（ ）本件の要点

①台湾の商標制度に、「情報提供制度」が明文化されていないものの、実務

上、出願審査の参考として情報や資料を智慧財産局に提供できる。

②「商品及び役務の分類及び相互検索参考資料」が商品・役務の類否を判断

する上で極めて重要な参考資料となっているが、個別案件においては依然

として一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種

関連要素を斟酌しなければならない。

【事例２】冒認商標「強羅花壇」 商標「強羅花壇」

（係争商標は無効審判に関する 年の除斥期間経過後に無効審判と不使用取消

審判と同時に請求されたが、不使用取消審判により登録が取消された。そのた

め、無効審判の請求対象がなくなったことにより、無効審判の請求が却下され

た件。）

 

 
した。

社は 年の夏に、「妖怪手錶」が甲に出願されたことを発見した。当該

出願に対し、主務官庁に商標法第 条第 項第 、 、 号を根拠して商標

情報を提供した。「妖怪ウォッチ」は真の腕時計ではなく、物語の作中では妖

怪ウォッチで妖怪達を召喚することができるメダルである。 社は台湾で

年にゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及びオンラインを指定商品・役務と

して「妖怪手錶」出願して登録を受けたが、腕時計などの商品が係争商標の後

に出願した。智慧財産局は 社が主張した「地縁の関係で、甲は出願前に、既

に『妖怪ウォッチ』（中国語訳：「妖怪手錶」を知っている」こと（商標法第

条第 項第 号）をはじめ、 社の主張を認め、係争商標の登録を拒絶した。

そこで、甲は拒絶査定に不服として、経済部に訴願申し立てをした、しかし、

経済部は智慧財産局の査定を維持し、甲の訴願申立てを棄却した。これに対し、

甲が 年 月末に行政訴訟を提起した。本件、 年 月現在行政訴訟に

係属している。

（ ）実務上の判断

商標法第 条第 項第 号の規定により、「同一又は類似の商品又は役務

について、他人が先に使用している商標と同一又は類似のもので、出願人が該

他人との間に契約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、

他人の商標の存在を知っており、意図して模倣し、登録を出願した」商標は、

登録することができない。この規定には、「同一・類似商品」、「同一・類似

商標」及び「出願人が出願時、他人の商標の存在を知っていること」の三つ要

件がある。そもそも 社が指定した「ゲームソフト、玩具、文房用具、衣服及

びオンライン」と「腕時計」とは、「商品及び役務の分類及び相互検索参考資

料」に所定の類似商品・役務に属しないが、本件について、審査官は個別案件

においては一般の社会通念及び市場取引状況を参酌して、商品又は役務の各種

関連要素を斟酌したうえで、類似商品であると認め、商標法第 条第 項第
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年 月 日付 智慧財産局中台廃字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

登録番号：

登 録 日： 年 月 日

不使用取消審判と無効審判請求の際に、

登録なし、旅館に使用。

旧第 類：レストラン、旅館、飲料

店、飲食店、コーヒーショップ、パ

ー、ホテルなどに使用。

結論：係争商標が取消された。

（ ）事件の概要

社（以下、「請求人」と言う）は箱根にある高級旅館であり、現地での周知

性がある。 年に、台北烏來にある 社が係争商標「 」を使用し

ていることを発見した。その時点で請求人は台湾において、商標登録はなかっ

た。係争商標は 社の名義で登録されたものであり、係争商標には商標使用許

諾の登録はない。

係争商標は無効審判に関する 年の除斥期間を経過したものである。請求人

は無効審判と不使用取消審判を同時に請求した。不使用取消審判について、 社

が裁定期限内に証拠を提出して答弁しなかったため、智慧財産局は職権により

審理した結果、係争商標の登録を取消す判断した。無効審判について、請求対

象がなくなったことにより、無効審判の請求が却下された。 社は審決書に対し、

経済部訴願審議委員会に訴願申し立てをしなかったため、審決書の効力が確定

になった。
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（ ）実務上の判断

係争商標は 年に登録されたものである。つまり、対象商標は登録されて

から請求する時点まで、既に無効審判請求に関する 年の除斥期間を経過して

いるので、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録したことを立証でき

なければ、無効審判請求を起こすことはできない。そのため、無効審判請求の

成立は難しい状況である。それに対し、不使用取消審判の手続きには、著名商

標の周知性又は相手は悪意で出願することを立証する必要がないので、無効審

判請求より簡易な方法となる。

本件審決書内容により、請求人が調査会社に依頼し、調査員を 社の所在に

派遣して現地調査を行ったが、 社社を見つけていないことが分かった。なお、

請求人の調査で、台湾市場に烏來にある 社しか、係争商標を使用していない

ことが分かった。請求人は当該会社に対し権利を主張したうえで、相手はその

商標は請求人のものであることを知らないと表明するとともに、今後は係争商

標を使用しないことを声明した。

以上のように、商標の使用者は権利者である 社ではなく、 社は裁定期間内

に使用証拠を提出していかなったため、審査官は職権により審理して係争商標

の登録を取消すとした。

（ ）本件の要点

不使用取消審判の手続きには、著名商標の周知性又は相手は悪意で出願する

ことを立証する必要がないので、無効審判請求より簡易な方法となる。

 

 
年 月 日付 智慧財産局中台廃字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

登録番号：

登 録 日： 年 月 日

不使用取消審判と無効審判請求の際に、

登録なし、旅館に使用。

旧第 類：レストラン、旅館、飲料

店、飲食店、コーヒーショップ、パ

ー、ホテルなどに使用。

結論：係争商標が取消された。

（ ）事件の概要

社（以下、「請求人」と言う）は箱根にある高級旅館であり、現地での周知

性がある。 年に、台北烏來にある 社が係争商標「 」を使用し

ていることを発見した。その時点で請求人は台湾において、商標登録はなかっ

た。係争商標は 社の名義で登録されたものであり、係争商標には商標使用許

諾の登録はない。

係争商標は無効審判に関する 年の除斥期間を経過したものである。請求人

は無効審判と不使用取消審判を同時に請求した。不使用取消審判について、 社

が裁定期限内に証拠を提出して答弁しなかったため、智慧財産局は職権により

審理した結果、係争商標の登録を取消す判断した。無効審判について、請求対

象がなくなったことにより、無効審判の請求が却下された。 社は審決書に対し、

経済部訴願審議委員会に訴願申し立てをしなかったため、審決書の効力が確定

になった。
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【事例３】冒認商標「柏屋布丁」 商標「柏屋」（異議申立ての件）

年 月 日付 智慧財産局中台異字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

柏屋
（「布丁」（日本語訳：プディング）

につき、権利不要求）

登録番号：

出 願 日： 年 月 日

登 録 日： 年 月 日

出願番号：

出 願 日： 年 月 日

（抵触していない商品の早期登録するため、

この出願が分割された）

第 類：プディングに使用。 第 類：

①ペストリー生地、

②菓子、キャンディー、パン（抵触商品）

結論：類似商標であると認められた。

（ ）事件の概要

社（以下、「申立人」と言う）は福島県にある和菓子業者である。台湾市場

に進出するつもりで、 年 月 日に商標「柏屋」を出願し、商標審査中、

主務官庁からの拒絶理由通知を受けた。理由は 社の名義での先行出願「柏屋

布丁」と類似しており、かつ、指定商品も類似しているので、関連する消費者

に混同誤認を引き起こさせる虞虞があるとの理由である。申立人は、始めて、

自社のハウスマークが第三者に先取り出願・登録されていることを知った。そ

こで、係争商標の登録日から ヶ月以内に理由書及び日本での使用証拠及び台

湾でダウンロードした資料を提出し、商標法第 条第 項 号及び 号（現

行第 条第 項第 、 号それぞれ著名商標、悪意による出願）を根拠して異議申

立て提議した。
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智慧財産局は申立人が主張した「地縁の関係で、 社は出願前に、既に『柏屋』

商標を知っている」商標法第 条第 項 号（現行第 条第 項第 号悪意

による出願）ことを認め、係争商標の登録を取消した。その後、 社は異議審決に

不服として、経済部訴願審議委員会に訴願申し立てを行ったが、経済部訴願審

議委員会は智慧財産局の査定を維持し、訴願申立てを棄却した。これに対し、

社は行政訴訟を提起しなかった。

（ ）実務上の判断

係争商標にある「布丁」（日本語訳：プディング）については、権利不要

求されたので、係争商標の要部は「柏屋」となり、それは申立人の「柏屋」

とは同一であるため、双方の商標は類似商標に属す。異議審決書の内容は、

申立人から提出された書籍・雑誌・新聞に掲載されている広告は、申立人が

係争商標の出願日以前から、「柏屋」商標を薄皮饅頭に使用している事実が

あることを裏付けると記載している。なお、台湾のウェブサイドに「柏屋薄

皮饅頭」に関する記事を含むネット掲示板があるので、台湾消費者は間接的

に申立人の商標商品を知ることができる。よって、 社は直接申立人の商標

商品の存在を知らないとしても、地縁関係もあり、同業競争関係もあり、間

接的に申立人の商標商品の存在を知ることができるとしている。

（ ）本件の要点

①商標紛争事件での「先使用」は台湾に限られておらず、海外の商標使用も

認められる。

②冒認商標の出願人が間接的に申立人の商標商品を知ることも現行商標法第

条第 項第 項の要件に該当する。

 

 
【事例３】冒認商標「柏屋布丁」 商標「柏屋」（異議申立ての件）

年 月 日付 智慧財産局中台異字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

柏屋
（「布丁」（日本語訳：プディング）

につき、権利不要求）

登録番号：

出 願 日： 年 月 日

登 録 日： 年 月 日

出願番号：

出 願 日： 年 月 日

（抵触していない商品の早期登録するため、

この出願が分割された）

第 類：プディングに使用。 第 類：

①ペストリー生地、

②菓子、キャンディー、パン（抵触商品）

結論：類似商標であると認められた。

（ ）事件の概要

社（以下、「申立人」と言う）は福島県にある和菓子業者である。台湾市場

に進出するつもりで、 年 月 日に商標「柏屋」を出願し、商標審査中、

主務官庁からの拒絶理由通知を受けた。理由は 社の名義での先行出願「柏屋

布丁」と類似しており、かつ、指定商品も類似しているので、関連する消費者

に混同誤認を引き起こさせる虞虞があるとの理由である。申立人は、始めて、

自社のハウスマークが第三者に先取り出願・登録されていることを知った。そ

こで、係争商標の登録日から ヶ月以内に理由書及び日本での使用証拠及び台

湾でダウンロードした資料を提出し、商標法第 条第 項 号及び 号（現

行第 条第 項第 、 号それぞれ著名商標、悪意による出願）を根拠して異議申

立て提議した。
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二、地理的標示が第三者に先取り登録された事件への対応策

現在台湾においては地理的表示に対する主な保護手段は「産地団体商標」及

び「産地証明標章」制度があり、権利者は両制度の特性や自己のニーズによっ

て各制度を活用することができる。なお、地理的表示が台湾で第三者に先取り

登録されたことを発見した場合、商標法第 条 項 号又は 号の規定に従い

異議申立若しくは無効審判の提起によって当該商標の登録を取消すことができ

る。その中、第 号の規定は酒類商品に限られているために、実務上第 号の

規定を適用することが多い。

【商標法】

第三十条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することがで

きない。

八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞

があるもの。

九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもの

で、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、

該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約にともに参加してい

る、又はワイン又はリカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。

台湾の主務官庁は、日本の地名について、照合するための内部リストを既に

作成しており、もし商標登録出願案に当該内部リストに記載された日本の地名

が含まれている場合は、審査時に拒絶する。

国外の地理的表示が商標登録された場合、第三者は、商標法第 条第 項第

号規定に規定された、商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、

誤信を生じさせる虞があるという不登録事由に基づき、異議申し立て又は無効

審判を請求することができる。

- 142 -



 

 

【事例】冒認商標「泡盛」 商標「沖縄泡盛」 （異議申立ての件）

年 月 日付 智慧財産局中台異字第 号

係争商標 根拠となる商標（引用商標）

登録番号：

登 録 日： 年 月 日

出願・登録なし

第 類：アルコール飲料 ビールを除く。、

焼酎、蒸留酒、ワイン、スピリッツなどにに

使用。

第 類の日本沖縄県で醸造する泡盛、蒸留

酒に使用。

結論：類似商標であると認められた。

（ ）事件の概要

社（以下、「申立人」と言う）は、「泡盛」商標が 社の名義で台湾に登録

されたことを発見した。申立人は、「泡盛」は酒類の名称で、沖縄県原産の黒

麹菌を使っている特産の酒を指すため、地理的表示の保護対象に属することを

主張して、商標法第 条第 項 号及び 号（現行第 条第 項第 、 号）

を根拠として異議申立てを行った。智慧財産局は申立人の主張を認め、係争商

標の登録を取消した。その後、 社は当該審決に対して訴願をせず、審決が確定

した。

（ ）実務上の判断

異議審決書では、申立人から提出された商標使用証拠・資料には、日本沖

縄生産の伝統的蒸留酒「泡盛」は、既に 年の歴史を有しており、その最

 

 

二、地理的標示が第三者に先取り登録された事件への対応策

現在台湾においては地理的表示に対する主な保護手段は「産地団体商標」及

び「産地証明標章」制度があり、権利者は両制度の特性や自己のニーズによっ

て各制度を活用することができる。なお、地理的表示が台湾で第三者に先取り

登録されたことを発見した場合、商標法第 条 項 号又は 号の規定に従い

異議申立若しくは無効審判の提起によって当該商標の登録を取消すことができ

る。その中、第 号の規定は酒類商品に限られているために、実務上第 号の

規定を適用することが多い。

【商標法】

第三十条 次に掲げる各号のいずれかに該当する商標は、登録することがで

きない。

八 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地を誤認、誤信させる虞

があるもの。

九 台湾又は外国のワイン又はリカーの産地表示と同一又は類似のもの

で、且つワイン又はリカーと同一又は類似の商品に使用を指定しており、

該外国と台湾が協定を締結している、又は国際条約にともに参加してい

る、又はワイン又はリカーの産地表示の保護を相互に承認しているもの。

台湾の主務官庁は、日本の地名について、照合するための内部リストを既に

作成しており、もし商標登録出願案に当該内部リストに記載された日本の地名

が含まれている場合は、審査時に拒絶する。

国外の地理的表示が商標登録された場合、第三者は、商標法第 条第 項第

号規定に規定された、商品／役務の性質、品質又は産地について公衆に誤認、

誤信を生じさせる虞があるという不登録事由に基づき、異議申し立て又は無効

審判を請求することができる。
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大の特徴は、醸造過程において、沖縄特有の気候の下でのみ得られる「黒麹

菌」を加えた蒸留酒の名称であることが主張されている。 社は、自らは単

なる輸入業者であり、「泡盛」商標を「酒、蒸留酒、白酒、米酒、烈酒」な

どの商品を指定して使用する場合、関連消費者にその商品の性質、品質及び

産地に対する誤認を生じさせる虞虞があり、商標法 条 項 号（現行第

条第 項第 号）の規定に基づき、係争商標は登録を受けることはできないと

判断した。

（ ）本件の要点

地理的表示は、一般の商標とは異なり、生産地、特徴及び優れた品質等を表

しているので、特定な地理条件がなければ使用できない。一般的商標として使

用する場合、消費者にその商品の出所、産地に対する誤認を生じさせる虞虞が

ある。

三、商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰す

る名称として使用された事件への対処

「商標としての使用」とは何かは商標実務において絶えず論議されている。

典型的な商標権の侵害は、侵害者が商標権者の商標図案を自分の製品に表示す

ることを指すが、侵害者が商標権者の商標を商標として使用せずに、商標に含

まれる文字を自分の会社名とした場合、果たして権利侵害を構成するのか。現

行商標法の第 条第 項ではこのような類型を「みなし侵害」としている。本

条項に規定された侵害の対象は「他人の登録されている著名商標」に限られて

いる。商標法第 条第 項の規定では、以下のものを商標権の侵害とみなして

いる（擬制の商標権侵害）。
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【商標法】

第七十条 商標権者の同意を得ずに、次に掲げる各号のいずれかの情況があ

る場合、商標権侵害とみなす。

二、他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、該著名商標

中の文字を自己の会社、商号、団体、ドメインネーム又はその他営業主

体を表彰する名称とし、関連する消費者に混同誤認を生じさせる虞があ

る、又は該商標の識別性又は信用を損なう虞がある場合。

登録済の著名商標の権利者は、当該会社名称、商号、団体名称、ドメインネ

ーム又はその他営業主体を表彰する名称の侵害形態について、民事訴訟の提起、

公平交易委員会への告発提起という救済方法、及びドメインネーム争議処理機

構に訴えを申し立てる方法を取り得る。

しかし、未登録の著名商標について、その中の文字が第三者に会社名称、商

号、団体名称、ドメインネーム又はその他営業主体の名称として登録された場

合、公平交易法しか保護できない。

商標の先取り登録問題は、各企業の抱える悩みの種であるが、比較的容易に

回避することも可能である。即ち、台湾において商標登録を取得すれば、当該

商標を使用することは原則的に正当な権利行使であり、商標権者は権利侵害を

構成するリスクはない。基本的なことではあるが、商標の保護については商標

登録さえすれば比較的容易に行うことができるのである。

 

 
大の特徴は、醸造過程において、沖縄特有の気候の下でのみ得られる「黒麹

菌」を加えた蒸留酒の名称であることが主張されている。 社は、自らは単

なる輸入業者であり、「泡盛」商標を「酒、蒸留酒、白酒、米酒、烈酒」な

どの商品を指定して使用する場合、関連消費者にその商品の性質、品質及び

産地に対する誤認を生じさせる虞虞があり、商標法 条 項 号（現行第

条第 項第 号）の規定に基づき、係争商標は登録を受けることはできないと

判断した。

（ ）本件の要点

地理的表示は、一般の商標とは異なり、生産地、特徴及び優れた品質等を表

しているので、特定な地理条件がなければ使用できない。一般的商標として使

用する場合、消費者にその商品の出所、産地に対する誤認を生じさせる虞虞が

ある。

三、商標が第三者に会社名、商号、ドメインネーム、その他営業主体を表彰す

る名称として使用された事件への対処

「商標としての使用」とは何かは商標実務において絶えず論議されている。

典型的な商標権の侵害は、侵害者が商標権者の商標図案を自分の製品に表示す

ることを指すが、侵害者が商標権者の商標を商標として使用せずに、商標に含

まれる文字を自分の会社名とした場合、果たして権利侵害を構成するのか。現

行商標法の第 条第 項ではこのような類型を「みなし侵害」としている。本

条項に規定された侵害の対象は「他人の登録されている著名商標」に限られて

いる。商標法第 条第 項の規定では、以下のものを商標権の侵害とみなして

いる（擬制の商標権侵害）。
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添付資料５

商標並存同意書

______________株式会社の出願第 号「 」商標が、当社の登録

第 号「 」商標と並存することに同意する。

商標並存に同意後、今後当社が出願する商標が、前述の出願第 号

「 」商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似す

る場合、該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了

解した。

経済部智慧財産局 御中

同意者：           股份有限公司（印）

代表者：          （印）

統一編号：

住所：

電話：

印鑑宣誓書

この商標並存同意書に捺印した印鑑は確かに登録第 号商標の商標権

者が所有するものと証する。又、印鑑の偽造や盗用事情が発生した場合、当社

はそれにより生じた全ての法的責任を負うことをここに宣誓する。

同意者： 股份有限公司（印）

代表者：   （印）

西暦 年 月 日
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添付資料５

商標並存同意書

______________株式会社の出願第 号「 」商標が、当社の登録

第 号「 」商標と並存することに同意する。

商標並存に同意後、今後当社が出願する商標が、前述の出願第 号

「 」商標と同一又は類似し、且つ指定商品又は役務が同一若しくは類似す

る場合、該商標の所有者の同意を得てから、始めて登録を受けられることを了

解した。

経済部智慧財産局 御中

同意者：           股份有限公司（印）

代表者：          （印）

統一編号：

住所：

電話：

印鑑宣誓書

この商標並存同意書に捺印した印鑑は確かに登録第 号商標の商標権

者が所有するものと証する。又、印鑑の偽造や盗用事情が発生した場合、当社

はそれにより生じた全ての法的責任を負うことをここに宣誓する。

同意者： 股份有限公司（印）

代表者：   （印）

西暦 年 月 日

産業財産権における模倣対策のご案内
　公益財団法人日本台湾交流協会では特許庁からの委託により、海外進出日系企業
を対象とした産業財産権の侵害対策事業を実施しております。具体的には、現地に
て以下の活動をしております。

　　１．台湾における産業財産権の模倣対策に資する情報の収集
　　２．弁護士、弁理士など産業財産権の専門家を講師としたセミナーの開催
　　　　現地で活躍する専門家から最新の情報を得る機会です。
　　３．産業財産権に関する相談窓口の設置
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日本台湾交流協会ＨＰ： http://www.koryu.or.jp
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