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第七章

第三者より警告書や侵害訴訟を提訴された場合の対処

第三者から商標権侵害を理由として警告書や、侵害訴訟を提起された場合、

どのように対処すればよいのかを本章では解説する。まず、当該警告書や訴訟

が誰から誰に対して成されたものなのか、当該第三者の目的が何なのか等を明

確にする必要がある。

具体的方法として、まず、当該第三者が権利侵害を主張できる権限を有する

者であるかを確認しなければならない。以下、本文ではこれらの点を含めて対

処方法の詳細について解説する。

一、警告書の送付者が権利侵害を主張できる権利者か、その権利範囲はどこま

でかを確認する

現行の台湾商標法によると、商標の排他権を主張できる者は、登録商標の商

標権者および専用使用権のライセンシーだけである。

（一）登録商標の商標権者

台湾商標法は登録主義を採用しており、商標が登録されていなければ、商標

法による商標権を主張することができない。ただ、実務上では、未登録商標の

所有者が他人に対して警告書を送付する場合が時々ある。よって、警告書を受

領した場合、まず、警告の対象である商標が差出人によって登録されているか

を確認しなければならない。

ただ、登録されていない商標権者による台湾での使用が表徴できる程度であ

れば、公平交易法の表徴侵害の規定に基づき権利侵害を主張することができる

場合があるので注意が必要である。

（二）専用使用権のライセンシー

商標法第 条には、「 商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又

は役務の全部又は一部について、指定地区で専用使用権又は非専用使用権を許

諾することができる。 前項の使用許諾は、商標主務官庁に登記していない場

合、第三者に対抗することができない。 使用許諾を登記後、商標権が移転す

 

 

実施要領
具体的に

執行する措置
執行の進捗及び具体的な効果

担当 協力

機関

出入の智慧財

産権侵害案件

を継続的に取

り締まる。

１ ２０１６年１月から１２月ま

で、税関が発覚した国際速達便

での輸出入の智慧財産権を侵

害する案件は計１４１件であ

る。

２ ２０１６年１月から１２月ま

で、税関は郵便での輸出入の智

慧財産権を侵害する案件を発

覚していなかった。

【内政部警政署】

本署及び各警察機関は継続的に財

政部関務署に合わし、国際速達便又

は郵便での輸出の智慧財産権侵害

案件を取り締まる。

部 警政署

- 185 -



 

 
る場合、その使用許諾契約は譲受人に対しても継続して効力を有する。 非専

用使用権の許諾を登記後、商標権者が更に専用使用権の許諾を登記する場合、

先行する非専用使用権許諾は影響を受けない。 専用使用権の使用許諾を受け

た者は許諾範囲内で、商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除するこ

とができる。 商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使

用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。但し、

契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」と規定されている。

又、商標法第 条には、「 専用使用権の許諾を受けた者は、許諾範囲内で

他人に使用権を再許諾することができる。但し、契約に別段の約定がある場合

はその約定に従う。 非専用使用権の使用許諾を受けた者が商標権者又は専用

使用権の許諾を受けた者の同意を得ずに、他人に使用権を再許諾することはで

きない。 再許諾は、商標主務官庁に登記していない場合、第三者に対抗する

ことができない。」と規定されている。

、ライセンシーの排他権について

商標法第 条第 項の規定によると、商標権が侵害されたとき、専用使用

権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行

使することができる。反対に言えば、専用使用権の許諾を受けた者でなけれ

ば、登録商標の商標権者以外は排他権を行使することができない。

よって、警告書が商標権利者ではなく、ライセンシーより送付されたもの

である場合は、まず専用使用権を有するライセンシーなのかをまず確認しな

ければならない。専用使用権を有するライセンシーではない場合、法により

排他権を行使することができない。専用使用権を有するライセンシーの場合

は、その警告書の中で主張している内容が専用使用権のライセンス範囲であ

るか否かを確認する必要がある。例えば、ある商標が衣服および携帯電話の

二つの商品区分に登録され、そのうち携帯電話の商品区分しか専用使用権を

ライセンスされておらず、警告書にて衣服商品についても権利主張されてい

る場合、ライセンシーはライセンスされた権利範囲を超えて権利を主張して

いるため、適法ではない。
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専用使用権のライセンス範囲は、専用使用権のライセンスの事実が商標権者

又はライセンサーの申請に基づき、智慧財産局に登記されていれば、オンライ

ン等にて確認することができる。

、主務官庁へのライセンス登記とその影響

ここで、仮に智慧財産局にライセンス登記されていない場合、専属ライセン

スは効力を生じるか、他人に対して商標権侵害を主張することができるのかと

いう疑問が生じる。まず、専属ライセンスの効力について、最高行政法院の見

解によると、当事者間のライセンスは、自立性があり、公権力が干渉するべき

ではなく、商標権者とライセンシーの合意により、ライセンスの効力が生じる

とされているため、登記を必要としない。そして、台湾の商標ライセンス登記

は登記対抗主義を採用し、商標主務官庁に登記していない場合、第三者に対抗

することができない。では、第 条第二項に定める「第三者に対抗できない」

でいう「第三者」には権利侵害者は含まれるのか。この点は以前に論争があっ

たが、司法院 年智慧財産法律座談会の提案及び研討結果の民事訴訟類第 号

決議以降、実務上の見解では、権利侵害者は第三者に含まれない。つまり、商

標権者と専用使用権者との間でライセンス登記を行ったかどうかを問わず、専

用使用権者は自己の名義で権利侵害者に対して権利を行使することができる。

このため、権利侵害者は、主務官庁にてライセンス登記されていないことを理

由に権利を主張してはならないと反論することはできない。

二、権利侵害被疑者と警告書送付者の関係を確認する 

日本企業が台湾で警告書を受領するシチュエーションはさまざまであり、取

引相手に権利侵害の疑いがある場合や、侵害の確証がないにもかかわらず、威

嚇的に警告書が送付されてくる場合などがある。第三者から警告を受けた際、

まず警告書の差出人が警告書送付にあたって、公平交易法の関連規定を遵守し

ているかを確認し、もし違反している場合、警告書の送付者に対して不当な警

告書であるとして公平交易委員会に告発することができる。以下に、関連規定

を記載しておくので、参照されたい。

「公平交易委員会の事業者が著作権、商標権又は専利権の侵害に対して警

 

 
る場合、その使用許諾契約は譲受人に対しても継続して効力を有する。 非専

用使用権の許諾を登記後、商標権者が更に専用使用権の許諾を登記する場合、

先行する非専用使用権許諾は影響を受けない。 専用使用権の使用許諾を受け

た者は許諾範囲内で、商標権者及び第三者による登録商標の使用を排除するこ

とができる。 商標権が侵害されたとき、専用使用権の許諾範囲内で、専用使

用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行使することができる。但し、

契約に別段の約定がある場合は、その約定に従う。」と規定されている。

又、商標法第 条には、「 専用使用権の許諾を受けた者は、許諾範囲内で

他人に使用権を再許諾することができる。但し、契約に別段の約定がある場合

はその約定に従う。 非専用使用権の使用許諾を受けた者が商標権者又は専用

使用権の許諾を受けた者の同意を得ずに、他人に使用権を再許諾することはで

きない。 再許諾は、商標主務官庁に登記していない場合、第三者に対抗する

ことができない。」と規定されている。

、ライセンシーの排他権について

商標法第 条第 項の規定によると、商標権が侵害されたとき、専用使用

権の許諾範囲内で、専用使用権の許諾を受けた者は、自己の名義で権利を行

使することができる。反対に言えば、専用使用権の許諾を受けた者でなけれ

ば、登録商標の商標権者以外は排他権を行使することができない。

よって、警告書が商標権利者ではなく、ライセンシーより送付されたもの

である場合は、まず専用使用権を有するライセンシーなのかをまず確認しな

ければならない。専用使用権を有するライセンシーではない場合、法により

排他権を行使することができない。専用使用権を有するライセンシーの場合

は、その警告書の中で主張している内容が専用使用権のライセンス範囲であ

るか否かを確認する必要がある。例えば、ある商標が衣服および携帯電話の

二つの商品区分に登録され、そのうち携帯電話の商品区分しか専用使用権を

ライセンスされておらず、警告書にて衣服商品についても権利主張されてい

る場合、ライセンシーはライセンスされた権利範囲を超えて権利を主張して

いるため、適法ではない。
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告書を送付する際の処理原則（以下、「警告書の処理原則」）」により、

事業者が自身又は他の事業者の取引相手又は潜在的取引相手に対して、他

の事業者がその著作権、商標権又は特許権などを侵害する行為を散布し、

該処理原則第三条及び第四条の関連規定を実行する前に直接警告書を送付

し、かつ取引秩序に影響する又は明らかに公平を失う場合、公平交易法第

条の違反を構成する。

「警告書の処理原則第三条：

事業者は次のいずれか一つの権利侵害確認手続きを行い、警告書を送付する

ことは、著作権法、商標法又は専利法による権利行使の正当行為である。

一 裁判所の一審において確かに著作権、商標権又は特許権が侵害された場合

に該当すると判決された場合。

二 著作権審議及び調解委員会の調解により確かに著作権侵害に該当すると認

定された場合。

三 特許権侵害被疑品を専門的な機構に鑑定してもらい、鑑定報告を取得し、

警告書を送付する前に、事前に又は同時に侵害する虞のある製造メーカ、

輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

事業者は第 項第 号後半の侵害排除の通知をせずに、事前に権利救済手続

きを進行した場合、又は合理的で可能な注意義務を果たした場合、又は通知が

客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を

知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続き

が行われていたと見なされる。」

「警告書の処理原則第四条：

事業者は次の権利侵害確認手続きをし、 ないし に規定されている違法がな

く、警告書を送付したことは、著作権法、商標法又は専利法により権利行使の

正当行為に該当する。

一 警告書を送付する前に事前に又は同時に権利侵害被疑品の製造メーカ、輸

入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

二 警告書において著作権、商標権又は特許権の明確な内容、範囲、及び侵害

された具体事実（例えば、係争製品権利はいつ、どこ、どのように製造さ
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れ、使用され、販売され又は輸入されたのか等）を明確に述べ、受取人に

係争権利が侵害された虞があるという事実を知らせる。

事業者は前項第 号の侵害排除の通知をせず、事前に権利救済手続きを進行

し、又は合理的で可能な注意義務を果たした、又は前項の通知が客観的に不可

能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を知っていたと

証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続きを行われたと

見なす。」 

警告書の送付者が、取引相手に送付したものである場合（直接侵害を主張し

ている場合、この原則の問題はない）、権利侵害被疑者はまず、「警告書の処

理原則」に違反していないかを確認する。もし違反している場合、警告書の送

付者に対して不法行為であるとして公平交易委員会に告発することができる。

なお日本企業が台湾で他社商品を取り扱う販売店であり、他社の侵害被疑品

の取り扱いを中止するように警告を受けたとき、販売店は当該商品が他人の商

標権を侵害する商品であるとは知らなかったとして、自分も被害者であると考

えるはずである。この場合、販売店は、商標権者の指摘する侵害事実に対して

回答する準備をするとともに、商品を提供した製造業者に対して説明をするよ

う求め、場合によっては製造業者に対して権利を主張することも検討しなけれ

ばならない。

販売している商品が他人の商標権を侵害する商品であった場合、販売店は

商標権侵害品の販売業者と共同で損害賠償の連帯責任を負わなければならない

のだろうか？

過去にドラッグストアの 店が販売していた 社が製造した「頂級摩洛哥黃

金優油」（ ）が、原告 社の生産したモロッコオイル

の包装と近似し、商標権侵害を構成するとして、智慧財産法院は 年度民商

訴字第 号判決により、 店に対し、被告らと連帯してニュー台湾ドル約

万元の損害賠償金の支払いを命じた。

また、もう一つの例として、ショッピングモールの モールは、台湾台北地

方法院 年度訴字第 号民事判決により、ニュー台湾ドル 万元の支払

いを命じられた。該案件の原告である商標権者は輸入者を被告とせず、販売店

 

 
告書を送付する際の処理原則（以下、「警告書の処理原則」）」により、

事業者が自身又は他の事業者の取引相手又は潜在的取引相手に対して、他

の事業者がその著作権、商標権又は特許権などを侵害する行為を散布し、

該処理原則第三条及び第四条の関連規定を実行する前に直接警告書を送付

し、かつ取引秩序に影響する又は明らかに公平を失う場合、公平交易法第

条の違反を構成する。

「警告書の処理原則第三条：

事業者は次のいずれか一つの権利侵害確認手続きを行い、警告書を送付する

ことは、著作権法、商標法又は専利法による権利行使の正当行為である。

一 裁判所の一審において確かに著作権、商標権又は特許権が侵害された場合

に該当すると判決された場合。

二 著作権審議及び調解委員会の調解により確かに著作権侵害に該当すると認

定された場合。

三 特許権侵害被疑品を専門的な機構に鑑定してもらい、鑑定報告を取得し、

警告書を送付する前に、事前に又は同時に侵害する虞のある製造メーカ、

輸入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

事業者は第 項第 号後半の侵害排除の通知をせずに、事前に権利救済手続

きを進行した場合、又は合理的で可能な注意義務を果たした場合、又は通知が

客観的に不可能である場合、又は通知を受けるべき人は既に権利侵害の争議を

知っていたと証明できる具体的な事実証拠が有る場合、侵害排除の通知手続き

が行われていたと見なされる。」

「警告書の処理原則第四条：

事業者は次の権利侵害確認手続きをし、 ないし に規定されている違法がな

く、警告書を送付したことは、著作権法、商標法又は専利法により権利行使の

正当行為に該当する。

一 警告書を送付する前に事前に又は同時に権利侵害被疑品の製造メーカ、輸

入業者、又は代理業者に通知し、侵害を排除するよう請求した場合。

二 警告書において著作権、商標権又は特許権の明確な内容、範囲、及び侵害

された具体事実（例えば、係争製品権利はいつ、どこ、どのように製造さ
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である モールを被告としていた。その後、第二審で、智慧財産法院 年度

民商上字第 号民事判決により、当該案件は特殊な事実があり、 モールは販

売する商品の商標が登録されていた情報を信頼して販売を行っており、商標

権者からの通知がない限り、係争商標の権利関係の変化を随時注意する義務

はなく、故意過失がないとして、 モールは責任を負わなくてもよいとの判決

が出された。

このように、たくさんの商品を取り扱っており、他人の商標を知らなかっ

たという理由だけでは、商標権侵害の故意、過失がなかったと認めることは

難しく、販売店は、取り扱う商品の商標権の登録情報などを確認するなどの

注意義務を怠ってはならない。

三、和解について 

権利侵害を直ぐに回避できない場合や商標権者からその他の要求がある場

合、商標権者と協議し、和解することも選択肢のひとつである。商標案件の

和解は、一般案件と異なる特別なところがいくつかあるので、それぞれ次の

ように述べる。

一 商標図案の使用方法

商標権者の懸念は、通常、権利侵害被疑者が係争商標の使用により消費者

が誤認混同するか否かである。そのため、商標権者と協議することにより、

オリジナル商標を全く使用しないという選択肢だけでなく、どのような使用

形式であれば両当事者にとって納得できるかを協議できる可能性がある。例

えば、権利侵害被疑者の商標は一連のアルファベットの中に が含まれ、そ

の がオレンジ色で設計されている。商標権者は権利侵害被疑者にオレンジ

色、虎や猫科動物と一緒に使用しないよう要求していた。それは商標権者の

商標は虎で設計されたものであるからである。商標権者は権利侵害被疑者の

の設計は虎の尻尾と類似しているので、権利侵害被疑者にオレンジ色を使用

しないよう要求していた。協議の結果、権利侵害被疑者がオレンジ色を使用

しない限り問題がないとして、双方で共通の認識を得て和解した。また、別

の例として、商標権者の商標が の場合、今後権利侵害被疑者が
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を使用する際は、商標権者は奇数の数字、例えば、 、 を使用しない

よう要求したが、 であれば、認めると示した事例もある。

二 回収について

回収の問題は、両当事者が和解できるか否かの要因となることが多い。権利

侵害被疑者の立場からすると、製品を販売してから、卸売り、二次卸売りとい

う流通経路を経由し、製品がマーケットに流出した後については、権利侵害被

疑者自身も商品の流通先を把握できない場合が多い。そのため、マーケットに

ある商品を直ちに回収しすべて処分することが要求されたとしても、執行は現

実的に極めて困難であると考えるからである。このような場合、どのように対

処すれば良いかを説明する。

まず、権利侵害被疑者に在庫を処分する猶予期間を設定することは、両当事

者にとって比較的に納得できる方法である。

権利者にとっても、訴訟することは時間や費用がかかるものであるため、権利

侵害被疑者に半年や一年の在庫処分期限を与えた方が経済的な場合が多いから

である。在庫処理の期間は、商品のマーケット性質により両当事者が協議して

合意すれば、半年や 年、 年、 年でもよい。

猶予期間が過ぎた後、権利者がマーケットで現れた大量な模倣品の問題につ

いて受け入れることができない場合、権利侵害被疑者は次の対処方法を権利

者と検討してみることができる。

権利侵害被疑者が直接に把握できる売店、特に権利侵害被疑者の直接な取引

業者に対し、和解契約において権利侵害被疑者が在庫処理期限までに回収し

全部処分しなければならないと約定することができる。それは権利侵害被疑

者が直接取引している業者から回収することにさほど困難がないからである。

中間業者を通じてさらに川下に流通した商品に対し、権利侵害被疑者は、今

後権利者がマーケットで大量の模倣品を発見したら、書面通知により一定の

期限までに模倣品を回収し、全部処分するよう要求できることを承諾する。

なお、「大量」の定義についても、和解契約で約定することができる。

また、模倣品を用いた広告、宣伝資料やウェブサイトももう一つの争議の重

点である。権利侵害被疑者は、自身の宣伝資料を使用しないことができるが、

 

 
である モールを被告としていた。その後、第二審で、智慧財産法院 年度

民商上字第 号民事判決により、当該案件は特殊な事実があり、 モールは販

売する商品の商標が登録されていた情報を信頼して販売を行っており、商標

権者からの通知がない限り、係争商標の権利関係の変化を随時注意する義務

はなく、故意過失がないとして、 モールは責任を負わなくてもよいとの判決

が出された。

このように、たくさんの商品を取り扱っており、他人の商標を知らなかっ

たという理由だけでは、商標権侵害の故意、過失がなかったと認めることは

難しく、販売店は、取り扱う商品の商標権の登録情報などを確認するなどの

注意義務を怠ってはならない。

三、和解について 

権利侵害を直ぐに回避できない場合や商標権者からその他の要求がある場

合、商標権者と協議し、和解することも選択肢のひとつである。商標案件の

和解は、一般案件と異なる特別なところがいくつかあるので、それぞれ次の

ように述べる。

一 商標図案の使用方法

商標権者の懸念は、通常、権利侵害被疑者が係争商標の使用により消費者

が誤認混同するか否かである。そのため、商標権者と協議することにより、

オリジナル商標を全く使用しないという選択肢だけでなく、どのような使用

形式であれば両当事者にとって納得できるかを協議できる可能性がある。例

えば、権利侵害被疑者の商標は一連のアルファベットの中に が含まれ、そ

の がオレンジ色で設計されている。商標権者は権利侵害被疑者にオレンジ

色、虎や猫科動物と一緒に使用しないよう要求していた。それは商標権者の

商標は虎で設計されたものであるからである。商標権者は権利侵害被疑者の

の設計は虎の尻尾と類似しているので、権利侵害被疑者にオレンジ色を使用

しないよう要求していた。協議の結果、権利侵害被疑者がオレンジ色を使用

しない限り問題がないとして、双方で共通の認識を得て和解した。また、別

の例として、商標権者の商標が の場合、今後権利侵害被疑者が
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川下の小売業者又は第三者の使用をコントロールすることができない。この

場合、和解契約において権利侵害被疑者は本件の侵害事実及び第三者が使用

できないことを表明する声明書を当該第三者に送付する義務を承諾できる

第三者が継続使用した場合、権利者は直接第三者に対し訴訟を提起すること

ができる 。

また、権利侵害被疑者は自身の利益を保護するため、権利者が後にマーケッ

トにおいて権利侵害被疑者が把握できない販売経路で模倣品を発見した場合

について、権利侵害被疑者を直接告訴しないことを和解契約において明文で

約定するよう提案する。

三 和解金について

商標権侵害案件につき、損害額の立証が困難であるため、商標法第 条に

商品小売価格の倍数での計算する方法が定められている。このため、和解を

協議する時、権利者は商品の小売単価を被告が販売した商品の数量をかけ、

倍数で和解金を計算し、その金額を和解契約の和解金の参考とする。一方、

和解にあたり権利者が権利侵害を処理するために支払った弁護士費用も和解

金額の参考となる。通常、和解協議の際、両当事者はその二つの金額の間で

納得できる和解金額を協議することが多い。

四、係争商標に対して無効審判、取消審判の提起を検討する

商標権侵害を主張するには、有効な登録商標の存在を前提とすることが必

要であるため、商標権者が所有する登録商標に無効事由があれば、権利侵害

被疑者はその商標の無効審判を申立て、当該商標が無効になれば、権利侵害

被疑者に対し当然権利侵害を主張できなくなる。

例えば、過去に 社は 社に警告書を送付し、 社が経営する飲食店で讃岐

うどんを販売することにより、 社の第 号「讃岐」登録商標 うどん等

の商品への使用を指定した を侵害したと主張した。 社は、当該「讃岐」商

標に対し、当該商標が登録時の商標法第 条第 号及び現行商標法第 条

第 項第 号の「公衆に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」という規定に違反するとして、無効審判を申立てた。
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その後、智慧財産局及び裁判所は、「係争登録第 号『讃岐』商標は

年 月 日に出願される前、台湾の関係消費者及び原告は讃岐が日本の地理名

称であり、うどんの生産で有名な所であると知っていたはずであり、原告がう

どん、ラーメン、麵等の麺類に使用を指定し出願したことから、雑炊、ご飯等

の商品と併せて提供されれば、客観的に関連消費者に当該商品が讃岐地区で作

られたと連想させやすく、公衆にその商品の産地を誤認誤信させる虞があるの

で、係争商標は 年 月 日に改正され公告された商標法第 条第 号及

び現行商標法第 条第 項第 号に規定されている商標権を取り消すべき事

情に該当する」ため、当該登録商標を取り消すべきであると認定された 智慧財

産法院行政判決 年度行商訴字第 号 。当該商標が取り消された以上、 社

は 社に対し当然当該商標をもって、商標権侵害を主張することができなくな

る。なお、商標の取消の効力は、将来に向かって生じるものであり、出願時に

遡って無効というわけではない。また、商標の取消が確定されるまでは、侵害

排除及び損害賠償を請求することができる。

五、訴訟になった場合に抗弁できる事由

商標権侵害の裁判となった場合、権利者への抗弁事由として、原告の商標に

無効又は取り消す事由があること、被告が商標としての使用をしていないため

権利侵害にあたらないこと、被告の商標使用が合理使用であること、及び被告

が使用する商標は原告の商標と類似していなく混同誤認させる虞がないこと等

の点を争うことができる。以下、それぞれについて解説する。

一 原告の登録商標に無効事由がある。

前述の通り、原告の商標に無効事由があることが証明できれば、原告の商標

に対し無効審判を申立て、取り消すことで、根本的に原告の権利侵害の主張の

依拠をなくすことができる。商標の無効審判の手続きはかなり時間がかかり、

智慧財産局に申立てた後、もし相手方が不服である場合、なお訴願 行政不服 、

行政訴訟一、二審の手続きを経なければならないため、さらに時間がかかる。

この場合、原告はすでに商標の民刑事権利侵害訴訟を提起している可能性があ

る。智慧財産案件審理法第 条の 年の立法理由によると、被告が民刑事

訴訟の審理中、原告の商標が無効であると抗弁した場合、裁判所は自ら商標の

 

 
川下の小売業者又は第三者の使用をコントロールすることができない。この

場合、和解契約において権利侵害被疑者は本件の侵害事実及び第三者が使用

できないことを表明する声明書を当該第三者に送付する義務を承諾できる

第三者が継続使用した場合、権利者は直接第三者に対し訴訟を提起すること

ができる 。

また、権利侵害被疑者は自身の利益を保護するため、権利者が後にマーケッ

トにおいて権利侵害被疑者が把握できない販売経路で模倣品を発見した場合

について、権利侵害被疑者を直接告訴しないことを和解契約において明文で

約定するよう提案する。

三 和解金について

商標権侵害案件につき、損害額の立証が困難であるため、商標法第 条に

商品小売価格の倍数での計算する方法が定められている。このため、和解を

協議する時、権利者は商品の小売単価を被告が販売した商品の数量をかけ、

倍数で和解金を計算し、その金額を和解契約の和解金の参考とする。一方、

和解にあたり権利者が権利侵害を処理するために支払った弁護士費用も和解

金額の参考となる。通常、和解協議の際、両当事者はその二つの金額の間で

納得できる和解金額を協議することが多い。

四、係争商標に対して無効審判、取消審判の提起を検討する

商標権侵害を主張するには、有効な登録商標の存在を前提とすることが必

要であるため、商標権者が所有する登録商標に無効事由があれば、権利侵害

被疑者はその商標の無効審判を申立て、当該商標が無効になれば、権利侵害

被疑者に対し当然権利侵害を主張できなくなる。

例えば、過去に 社は 社に警告書を送付し、 社が経営する飲食店で讃岐

うどんを販売することにより、 社の第 号「讃岐」登録商標 うどん等

の商品への使用を指定した を侵害したと主張した。 社は、当該「讃岐」商

標に対し、当該商標が登録時の商標法第 条第 号及び現行商標法第 条

第 項第 号の「公衆に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」という規定に違反するとして、無効審判を申立てた。
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有効性を審理しなければならず、行政訴訟手続きによる判決結果を待っては

ならない。但し、当該裁判所の商標の有効性の認定は、当該民事訴訟におい

てしか拘束力を生じない。被告が原告の商標を徹底的に取り消すつもりであ

れば、行政訴訟のルートに従い、知的財産局に異議申立て又は無効審判申立

てをしなければならない。

二 被告は商標としての使用をしていないため、権利侵害にあたらない。

第六章でも述べた通り、現行の商標実務において、商標としての使用は商

標権侵害を構成する前提要件である。被告による商標の使用は、法律上「商

標としての使用」に該当すると認定されることができない場合、商標権侵害

にあたらない。このため商標としての使用にあたらないという抗弁も、被告

が訴訟で提出できる抗弁の一つである。（第六章第一節第一項の構成要件

を参照）

商標の文字又は図案が一般に広く使われているものである場合、商標とし

ての使用に該当しないとの主張が成功する可能性が高い。例えば、中国語の

「功夫」という言葉は、教育部国語辞典によると、「本領、造詣」の意味で

ある。ある人は有能である、又はある商品に特殊な工夫があり、特に優れて

いる等と強調する時に一般的に使われている。そのため、「功夫菜 手の込ん

だ料理 」、「功夫年菜 手の込んだおせち 」、「功夫車 趣向を凝らした車 」

は販売商品や役務が、特殊な趣向を凝らしたものであると説明しているにす

ぎず、「商標としての使用」に該当せず、商標権侵害の問題がないと抗弁す

ることができる。ただ、最終的に抗弁が成功するかについては、裁判所が個

別案件の具体的事情により判断する。

三 被告の商標使用が合理使用である、又は善意による先使用に該当する。

台湾の商標法第 条において他人の商標権効力に拘束されない場合が定め

られている。これにつきすでに第六章第三節において紹介した。被告は、合

理的な使用及び善意による先使用になる事由を提出することができ、裁判所

に採用されれば、当然商標権侵害にならない。

特に注意してもらいたいのは、善意による先使用の事由につき、被告が原

告の商標出願日より前にすでに善意により先使用している証拠を提出しなけ
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ればならない。そのため、普段から使用証拠を保存しておくことにより、必要

な時に証拠として提出できる。善意による先使用の事由があったとしても、裁

判所で証明として関連証拠を提出できない場合、有利判決を受けるのは困難で

ある。

四 被告の使用する商標は原告の商標と類似していない場合、混同誤認させる

虞がない。

商標権利侵害は、被告が使用する商標が原告の商標図案と近似していること、

及び商品が類似していて、関連消費者に混同誤認させる虞があることを要件と

しているため、被告は大量に使用していたことの証拠や客觀的な第三者による

報道を提出し、自分の使用する商標は原告の商標と混同誤認される虞がないの

で、商標権利侵害の構成要件にならないと説明することができる。

特に両当事者の商標図案にある同一又は近似している文字が識別力の弱い文

字（弱勢文字 に該当し、智慧財産局のデーターベースにおいて第三者により同

じ文字で出願された商標が多い場合、商標に当然当該弱勢文字が含まれている

こともって、両当事者の商標が近似していると認定してはならない。特に、当

該文字は、智慧財産局が許可した同一又は類似している商品の登録商標に多く

使用され、且つそれらの登録商標のいずれも当該文字を専用しないという旨の

声明が要求された場合、当該文字は当該区分において弱勢に該当すると認定す

ることができる。

五 被告は自分の登録商標を所有していれば、正当な権利行使であると主張で

きるが、使用態様の変更をしてはならない。

最高法院刑事判決 年度台上字第 号によると、被告が使用する商標が

自分の登録商標である場合、法により正当な権利行使であると主張できる。被

告の商標が取り消されるまでに、原告は被告に対し権利侵害であると主張して

はならない。

ここで注意してもらいたいのは、被告が自分の商標を使用する時、変更して

はならない。自分の登録商標を変更してから使用し、他人の商標と近似するよ

うになった場合、第三者に商標権利侵害であると主張される可能性の外、大き

な変更により、被告が自分の登録商標の使用が同一性の範囲に入っていない場

 

 
有効性を審理しなければならず、行政訴訟手続きによる判決結果を待っては

ならない。但し、当該裁判所の商標の有効性の認定は、当該民事訴訟におい

てしか拘束力を生じない。被告が原告の商標を徹底的に取り消すつもりであ

れば、行政訴訟のルートに従い、知的財産局に異議申立て又は無効審判申立

てをしなければならない。

二 被告は商標としての使用をしていないため、権利侵害にあたらない。

第六章でも述べた通り、現行の商標実務において、商標としての使用は商

標権侵害を構成する前提要件である。被告による商標の使用は、法律上「商

標としての使用」に該当すると認定されることができない場合、商標権侵害

にあたらない。このため商標としての使用にあたらないという抗弁も、被告

が訴訟で提出できる抗弁の一つである。（第六章第一節第一項の構成要件

を参照）

商標の文字又は図案が一般に広く使われているものである場合、商標とし

ての使用に該当しないとの主張が成功する可能性が高い。例えば、中国語の

「功夫」という言葉は、教育部国語辞典によると、「本領、造詣」の意味で

ある。ある人は有能である、又はある商品に特殊な工夫があり、特に優れて

いる等と強調する時に一般的に使われている。そのため、「功夫菜 手の込ん

だ料理 」、「功夫年菜 手の込んだおせち 」、「功夫車 趣向を凝らした車 」

は販売商品や役務が、特殊な趣向を凝らしたものであると説明しているにす

ぎず、「商標としての使用」に該当せず、商標権侵害の問題がないと抗弁す

ることができる。ただ、最終的に抗弁が成功するかについては、裁判所が個

別案件の具体的事情により判断する。

三 被告の商標使用が合理使用である、又は善意による先使用に該当する。

台湾の商標法第 条において他人の商標権効力に拘束されない場合が定め

られている。これにつきすでに第六章第三節において紹介した。被告は、合

理的な使用及び善意による先使用になる事由を提出することができ、裁判所

に採用されれば、当然商標権侵害にならない。

特に注意してもらいたいのは、善意による先使用の事由につき、被告が原

告の商標出願日より前にすでに善意により先使用している証拠を提出しなけ
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合、登録商標を使用していないとして、商標法第 条第 項第 号により取

り消される可能性もある。このため、被告が実際にマーケットで登録商標を

使用する時、不確定な権利侵害リスクを招かないように、なるべく自分の登

録商標と一致するように維持する必要がある。
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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
　　　　産業財産権の権利取得手続きから、産業財産権の侵害に関する相談まで、
　　　　幅広いご質問にお答えいたしますので、是非ご利用ください。

　　　　※相談窓口の利用、セミナーへの出席、その他ご不明な点については、
　　　　　公益財団法人日本台湾交流協会  貿易経済部までお問い合わせください。

ＴＥＬ：０３－５５７３－２６００
ＦＡＸ：０３－５５７３－２６０１

日本台湾交流協会ＨＰ： http://www.koryu.or.jp
台湾知的財産権情報サイト： http://chizai.tw/

［特許庁委託］　台湾模倣対策マニュアル（台湾における商標保護の戦略）
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