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Greenblum

&

Bernstein

1978年創立

35人以上の特許弁護士（全技術分野）

日本語を話せる者は10人

USPTO審査官経験者17人

審査、訴訟、M&A、IPR、ライセンス戦略

の経験豊富

ダレス空港付近のDCエリアに所在

頻繁に日本へ出張
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概要
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• 商標の作成/選考
• 商標検索調査
• 出願戦略
• 審査
• 商標権の維持/使用要件
• 権利の行使



• 識別性
⚬ 識別性のレベル
￭ 独創的
￭ 恣意的
￭ 暗示的
￭ 記述的
￭ 一般名称的

• 不適当な意味/文化的問題

商標の作成/選考
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商標調査

• まずは、そっくりな標章がないか、（「広範囲の」商標調査を

行う前に）様々な公共データベースで調査する

• タイミング –出願前か出願と同時

• 海外における同等物
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出願戦略

• どの標章

⚬ 文字商標、ロゴ

⚬ 英語/日本語（漢字/カタ

カナ）

⚬ (1) “chiru” (2) “chill”

(3) チル

⚬ ラベル
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出願戦略

• どの標章

⚬ ボトルの形

（トレードドレス）

⚬ 意匠特許

⚬ 著作権
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• どこへ出願するか

• 国内出願か国際出願（マドリッドプロトコル）

https://en.wikipedia.org/wiki/Madrid_system

出願戦略（続き）
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出願戦略 （続き）

メリット デメリット

費用
• 出願手数料
• 更新料
• 所有権変更

維持管理の負担が少ない

「セントラルアタック」

ポートフォリオ管理

• 更新期限が異なる（例：米国、メキシコ、
フィリピン）

米国に対する特有の問題：
• 補助登録への修正は不可

登録
• 商品/役務の書換登録はなし
• 標章は補正不可

• マドリッドプロトコル（国際商標登録）のメリットとデメリット
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• 米国内出願する際に、外国出願または登録に依拠

する利点

⚬ 使用宣誓書の提出は必要ないが…

⚬ 3年間使用しないと取消される

⚬ USPTOの査定系取消手続きが新たに設定
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出願戦略（続き）



米国商標出願の審査

• 出願のための根拠

⚬ 米国における「使用」に含まれる要素

• 初回のOA

⚬ 「混同を生じさせる可能性」による拒絶

⚬ 「単なる（商品についての）説明」による拒絶

• 異議申し立て

⚬ 公告から30日以内
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米国商標登録の維持

• 米国登録日から5年目と6年目の間に使用宣誓書を提出、また登録

後10年ごとに使用宣誓書と更新を行う

• 各区分に最低1つの「見本」(使用証拠)が提出されなければならな

い

⚬ 商標見本

￭ 製品、ラベル、包装、ウェブサイト、展示会ディスプレイ

における標章使用（製品は購入可能であること）

￭ 商標登録後の監査
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ブランド管理/権利の行使

• 商標ウォッチング

• 競合他社ウォッチング

• ソーシャルメディアウォッチング

• 統一ドメイン名紛争処理手続き –（ドメイン名 –重要なドメイ

ン名を登録）

• 米国登録の重要性（米国税関国境警備局（CBP）において登録、

ソーシャルメディア/eコマース取り下げ通知、Amazonブラン

ド登録など）
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覚えておくポイント
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•識別性のある標章を選ぶ

•米国内で標章を使用する前に商標調査を行う

•どこへ出願するか（マドリッド協定を利用するかどうかも含む）

•米国での標章「使用」の重要性

•ブランドを積極的に「監視」
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ありがとうございました!

Greenblum & Bernstein, P.L.C.

William Boshnick, Esq.
wboshnick@gbpatent.com

Jill M. Browning 、Esq.
jbrowning@gbpatent.com

Jeff Handelsman, Esq.
jhandelsman@gbpatent.com
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