
知　財　管　理　Vol. 68　No. 2　2018 245

商標のディスクレーム制度

　抄　録　商標のディスクレーム制度は，商標権者の保護と第三者の自由使用の確保のバランスの下
に創設されたものと思われます。本制度を採用すればその要求と対応に時間がとられ審査が遅れる傾
向にあります。採用国と不採用国に分かれ，採用国においても，審査官による要求の有無，ディスク
レームされた登録商標の保護範囲など，実務上細かい点では微妙に相違がみられます。
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1 ．	はじめに

日本では，大正10年法において，商標のディ
スクレーム（権利不要求）制度が採用されてい
ましたが，昭和34年法において，廃止され，現
在に至っています。
海外で本制度を採用している国・地域があ
り，国際的な商標保護を図るためには，本制度
の理解が必要です。

2 ．	商標のディスクレーム制度とは

商標のディスクレーム制度とは，商標の一部
に識別力を有しない部分があるとき，その部分
の使用に対して排他権を主張しないという権利
不要求の宣言をし，これが登録された場合に，
その部分の使用に対して権利主張ができないと
する制度をいいます。

3 ．	趣　　旨

商標のディスクレーム制度は，商標権者の保
護と第三者の自由使用とのバランスを図るもの
です。
例えば，ある商標中に「SHIRT」，「BEER」
又は「PIZZA」のような指定商品の普通名称等
が含まれているとき，この部分に商標の排他権
を付与しないこととして，第三者の自由使用を
保証しつつ，これらを含む商標の保護を図るも
のです。

4 ．	各国の採用状況

（1）ディスクレーム制度の採用国・地域
①法律で採用している国・地域
米国，カナダ，メキシコ，チリ，プエルトリ
コ，EU，英国，スウェーデン，スペイン，ギ
リシャ，トルコ，ロシア，パキスタン，香港，
マレーシア，シンガポール，タイ，ベトナム，
台湾，南アフリカ，UAE，ケニア，イラン，
ヨルダン，クウェート，スーダン，シリア，ウ
ガンダ，イエメン，ザンビア等。
ただし，EUや英国では実際にはほとんど活
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用されていません。
②実務で採用している国
中国，アルゼンチン，インド，ブラジル等。

（2）ディスクレーム制度の不採用国・地域
ドイツ，フランス，オーストリア，スイス，

イタリア，ベネルクス，フィンランド，ノルウ
ェー，デンマーク，ハンガリー，ポーランド，
ブルガリア，韓国，インドネシア，日本，ニュ
ージーランド，アルジェリア，バーレーン，ア
ンゴラ，OAPI等。

5 ．	本制度の内容

各国のディスクレーム制度は，基本的には軌
を一にしますが，具体的には異なるところがあ
ります。少なくとも，以下の点に注目すべきと
思います。
（ⅰ）ディスクレームの対象となる部分は何か。
すなわち，どのような文字や図形がディスクレ
ームの対象となるか。
（ⅱ）ディスクレームの手続の方法。すなわち，
いつ，どの段階で，どのような手続をとるか。
（ⅲ）ディスクレームした商標の保護範囲。
すなわち，ディスクレームした商標がどの範囲
まで第三者の使用を排除できるか，また後願排
除できるか。

6 ．	各国の状況

これらの観点から，主な国のディスクレーム
制度について考察します。米国については特に
詳しく触れ，それ以外の国について紙面の関係
で簡単に触れます。

（1）米　国
（ⅰ）ディスクレームの対象となる要素
商標の以下のような部分（要素）がディスク
レームの対象となります（USPTO）。
①「単なる記述的な文字・図形」･･･ヨーグルト

について「CREAMY」，ビリヤード場の提供サ
ービスについて，突き棒や８番ボールの図形。
②「称賛の言葉」･･･ビールについて，「GREAT-
EST OF ALL TIME」，美容について「THE 
ULTIMATE」。
③「一般的用語」･･･被服について「SHIRT」，ビ
ールについて「BEER」，ピザについて「PIZZA」，
動物おもちゃについて，その実物写真。
④「地理的言語・図形」･･･ベニス製のガラス製
品に「VENICE」，ドイツ発の航空機のチャー
ターについて，「ドイツの写実的地図」。
⑤「業種表示」･･･「Corporation」，「Inc.」，
「Company」，「Ltd.」，「Bros.」。
⑥「説明的言語」･･･指定商品や指定役務の説明
となる重量，数量，内容物のリスト，事業主の
住所，創業年。
⑦「周知のシンボル」･･･商品又はサービスにつ
いての情報を示すシンボル（例えば，医療廃棄物
用容器についてバイオハザードのシンボル ，
医療品について医療処方箋のシンボル ，金融
サービスについて ，Ｔシャツの胸の部分にリ
サイクルシンボル ）。
⑧「（本当はそうではないが）一見虚偽表現」
･･･虚偽でもあり真実味もあるが購買の決定には
影響を与えそうにない表現（例えば，ワックス
を含まないガラス洗剤について「SAL’S GLASS 
WAX」）。
⑨「正しくないスペルの文言」･･･例えば，商
標「SUPERINSE」の場合，「SUPER」と「RINSE」
の結合で「R」を省略して正しくないですが，
「SUPER」と「RINSE」の２語がディスクレー
ムの対象になります。
「JAY’S QUIK PRINT」の場合，「QUIK」は
正しくないですが，正しい「QUICK」がディ
スクレームの対象になります。
⑩「圧縮して結合させた文言」･･･記述的，一般
的，地理的又は登録できない表現を圧縮結合さ
せた文言（「KATE’S COOL PACK.COM」（断
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熱容器）は「COOLPACK.COM」がディスクレー
ムの対象となります。なぜなら，「COOLPACK」
は一体となった結合語であり，「.COM」はトッ
プレベルドメインの頭字語であるからです。
⑪「外国語」･･･例えば，商標「GALA ROUGE」
の場合，「ROUGE」はredを意味するから，そ
のままフランス語が翻訳されないで，ディスク
レームの対象となります。指定商品がレンズの
商標の中に日本語の「光学」が含まれている場
合，日本語の「光学」自体がディスクレームの
対象となります（No claim is made to the ex-
clusive right to use the non -Latin characters 
that transliterate to “Kogaku”）。
⑫「登録できない結合語で文法的には造語」
･･･例えば，商標「PETE’S PIZZA PARLAR」
で指定役務が「ピザの提供」の場合，ディスク
レームの対象は，「PIZZA」と「PARLOR」の
それぞれではなく，結合語「PIZZA PARLOR」
です。
（ⅱ）ディスクレームの手続
ディスクレームの手続は，審査官の局指令に
おいてディスクレームの要求がなされたとき
に，それに応ずる形で，disclaimer statement
を行います。オンラインで，Trademark Elec-
tronic Application System（TEAS）により行う
ことも可能です。
審査においてディスクレームの要求に対し出
願人が争って成功した事件を紹介します（In 
re Sears Brands, LLC 2010年12月20日判決）。
出願人は，商標「SEARS BLUE SERVICE 
CREW」（標準文字：第35類retail department 
store service, retail store services featuring 
appliances, electronics, lawn and garden equip-
ment）を出願しました。
米国特許商標庁の審査官は，他のウェブサイ

ト，例えばHarley Davidsonのウェブサイトで
service crewsという用語が用いられていること
を考慮し，「Service Crew」は指定役務について記

述的であるとしてディスクレームを要求しました。
このディスクレームの要求に対し，出願人は，

次の２点を主張して争いました。
①Service Crewは，出願人の指定役務のような
特別のものについては記述的でない。
②Blue Service Crewは一体として観察される
べきであり分離されるべきではない。
米国特許商標庁の審判部（TTAB）は，以下

の通り述べて，出願人の上記２点の主張を認め
ました。
①審査官の示す証拠の通り，Service Crewはin-
stallationやrepair servicesについては一般的に
使用されているが，retail sales servicesについ
ては，sales staffやsales teamが一般的に使用さ
れている。
②Blue Service Crewは一体として観察される。
商標見本では，BlueとCrewとがServiceに比し
て大きく表示され，Service Crewは他の語と分
離しては観察されない。BlueとCrewとは韻を
踏んでおりこれらは一体に結合している。
かくして，TTABは，Service Crewのディス

クレームは不要であると判断しました。
（ⅲ）ディスクレームした商標の保護範囲
①ディスクレ―ムの対象部分が商標の構成部分
から除外されるわけではなく，第三者がその対
象部分を使用するのを排除できないということ
です。
②侵害面において，ディスクレームした登録商
標とイ号商標とが，全体として類似混同するか
を判断します。例えばＡ＋Ｂの結合商標でＢの
部分についてディスクレームして登録された場
合において，イ号商標がＣ＋ＢやＢ＋Ｄのとき，
全体としてＡ＋ＢとＣ＋Ｂ又はＢ＋Ｄとが類似
混同するかを全体として比較します。
具合的に言えば商標「MEXdigital」がコン

ピュータについてdigitalをディスクレームして
商標登録された場合において，第三者が
「NEXdigital」又は「NEX digital group」を出

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 2　2018248

願又は使用したとき，全体として類似混同する
か判断することになります。つまり，digitalに
ついてディスクレームをしても，それを除外せ
ず，全体として類似混同するかを判断します。
③登録商標がディスクレームした部分ＡとＢと
のみからなる場合，全体としての商標Ａ＋Ｂに
商標権があります。
④Ｂについてディスクレームをして，Ａ＋Ｂに
ついて商標登録を取得した後，Ｂについて使用
による識別力を獲得した場合，Ｂについての商
標登録を取得したり，Ａ＋Ｂについてディスク
レームなしの商標登録を新たに取得することが
考えられます。

（2）EU
ディスクレームは，2016年３月23日以降は許
容されなくなりました。それ以前は，審査にお
いて審査官の要求に応じて行われる場合と出願
人が自発的に行う場合とがありました。すでに
ディスクレームを行って登録に至っている商標
について，何らその取消の手続をしなくても影
響は及ぼしません。原則として，ディスクレー
ムは絶対的拒絶理由の克服に影響を与えるもの
ではありません。

（3）英　国
ディスクレームは，通常，審査官の要求に応

じて行うものではなく，出願人または登録権者
が自発的に行います。
ディスクレームに関する判決事例（2017年３
月28日一般裁判所判決Regent University v. 
EUIPO, CaseT-538/15）を紹介します。ディス
クレームされた商標「REGENT UNIVERSITY」
（第41類教育サービス等）の保護範囲に関する
事案です。
2005年11月10日にRegent Universityは，第

41類「教育サービス等」を指定して商標「RE-
GENT UNIVERSITY」について出願をし，

2006年10月26日に商標登録されました。この登
録に対し，2013年11月10日にRegent’s college 
は，自己の先行登録の図形商標「REGENT’S 
COLLEGE LONDON」（第41類「大学教育，教
育訓練サービス等」）を引用して，無効審判を
請求しました。この先行登録商標は，本やラン
プの図形を含む図形商標であり，本の図形や
「College London」についてディスクレームを
していました。審判部は，両商標の要部は
REGENTの要素にありとして両商標は類似す
るとし，一般裁判所のその審決を支持しました。

（4）カナダ
カナダでは，2007年８月15日に商標局が通達
を発し，「登録官は出願人に対しディスクレー
ムを一般的に要求しない（generally would not 
require）が，商標法第35条に基づき，出願人
は自発的にしたディスクレームは継続して受け
入れる。」旨発表しました。
「一般的に（generally）」ということですから，
限られた場合，例えば，「カナダの国旗の11ポ
イントのカエデの葉」など特別な場合には従来
どおり，審査官はディスクレームの要求をする
ということです。つまり，一般的に審査官が職
権によりディスクレームの要求をしない分，審
査の促進が期待されることになりました。

（5）シンガポール
シンガポールでは，識別力を欠く商標の要素
についてディスクレームが課されるとの要件は
ないですが，出願人または商標権者は，自発的
に商標の特定の要素についてディスクレームを
することができ，又は登録により付与される権
利に地域的その他の限定がなされることに同意
することができます。

（6）マレーシア
マレーシアでは，商標法第18条において，商
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標のある部分が，①当該出願人の別の商標登録
出願の対象になっていない場合，②当該出願人
の別の商標登録の対象となっていない場合，又
は③商取引上普通に使用されているか若しくは
識別性を有さない場合は，登録官又は裁判所は，
ディスクレームを要求することができる旨規定
しています。

（7）ベトナム
ベトナムでは，法律に規定はありませんが，商
標審査基準第26条においてディスクレームの実
務は存在します。出願時にディスクレームをする
ことが要求されませんが，審査官がディスクレ
ームを要求することは少ないですが存在します。

（8）ブラジル
2016年６月１日より，ブラジル産業財産庁

（INPI）はディスクレーム制度の実務を変更し
ました。変更前は，個別具体的にディスクレー
ムの対象たる商標の要素が登録証に記載されて
いましたが，変更後は標準ディスクレーム，つ
まり「この登録の保護は，1996年５月26日の法
律No.9279の第124条Ⅱ，Ⅳ，Ⅷ，ⅩⅤⅢ及びⅩⅩⅠ
の規定により限定される。」という統一的表現
が採用されることになりました。この実務変更
により，審査の促進が期待される一方，どの要
素がディスクレームされたか不明確となる欠点
はあります。

（9）中　国
中国では，実務上，願書において識別力を欠
く要素のディスクレームを明確に表示すること
は強制されておらず，商標局は識別力を欠く要
素をディスクレームしたものと自動的にみなす
こととしています。中国において，ディスクレ
ームをして登録された先行商標と後願商標との
類似判断についてChinese Trademark Review 
and Adjudication Board（TRAB）は，基本的

にある部分にディスクレームをしたことは後願
商標との類似判断に影響を与えない，つまりデ
ィスクレームをした部分を除いて両商標を比較
するのではないという立場をとっています。
しかし，下記の２つの事件は，上記の立場を

とっているようには見えません。
①Xing Zhong Zi （2011）No.1348事件
北京高級法院は，Xing Zhong Zi（2011）
No.1348事件において，ディスクレームをした
商標の後願排除の範囲について以下の判断を示
しました。先行登録商標は，下記の通りで，
「MAGISTRAL NUTRITION」の部分はディス
クレームをして登録されました。

北京高級法院は，上記先行登録商標と本願商
標「MAGISTRALE」（商品：化粧品等）との
類否判断において，「先行商標において
MAGISTRAL NUTRITIONの部分はディスク
レームされており排他権はなく第三者の使用を
排除すべきでない」から両商標は全体観察をす
れば混同しないと判示しました。
②Xing（Zhi）ChuZi（2014）No.6144事件
中級人民法院は，下記先行商標（「WELLS 
FARGO」の部分についてディスクレーム）と
本願商標「WELLS FARGO」との審査におけ
る類否判断において，両商標は非類似であると
しました。

裁判所は，先行商標はWELLS FARGOと図
形とから構成されているが，WELLS FARGO
の部分はディスクレームされており，先行商標
の商標権者に排他権や後願排除の権利を与える
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べき理由はないとしました。

（10）香　港
香港では，審査官が要求することはないが，

出願人が，例えば第三者との契約がある場合な
ど自発的に行うディスクレームは認めています。

（11）インド
インドでは，ディスクレームを出願時に行う
こともできますが，審査官による要求を待って
行うことが奨励されています。

（12）オーストラリア
オーストラリアでは，局指令によりディスク
レームを要求することはしませんが，自発的に
登録簿に記録することはできます。通常，第三
者との異議申立や交渉の結果としてなされるこ
とが多い状況です。ディスクレームをしたこと
が，商標の本来的登録可能性に影響を与えるも
のではありません。

（13）デンマーク
デンマークにおいては，商標の保護の範囲に
ついて疑義が生じる場合に限りディスクレーム
が要求されます。

（14）ポーランド
ポーランドでは，ディスクレームの制度はな
いが，登録査定がなされるまでは，登録の障害
となる要素を商標から削除する申請が可能です。

7 ．	おわりに

商標のディスクレーム制度の実務上の留意点
として，以下のことが言えると思います。
（1）ディスクレームされた商標権は，第三者が
ディスクレームした部分を使用するのを排除で
きない。この点は世界において共通です。
（2）ディスクレームされた商標登録の，商標の

類否判断において，ディスクレームした部分を
含めて商標全体として類否を判断する米国のよ
うな場合と，（9）中国の①及び②のようにディ
スクレームした部分を削除して類否を判断する
場合とが考えられ，実務上この点に注意して取
り組む必要があります。
（3）世界的に見て，ディスクレームの要求が，
審査官により職権で要求される場合はかなり限
られている傾向にあります。一方，自発的にデ
ィスクレームをすることは許容されている国が
多いといえます。実務上の対策としては，自発
的にディスクレームをする必要は原則としてな
いと思われます。例外的に，オーストラリアの
ように第三者との異議申立や交渉の結果，必要
に応じて行うことでよいかと思われます。
（4）ディスクレームが商標の「どの部分につい
てか」，また「どの商品・役務との関係におい
てか」を明確に把握しておくことが権利範囲を
知る上で大切であると思います。
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