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台湾 他人の日本語の氏（森田）を含む商標の類否判断に関する

事例（森田藥粧 Dr.Morita 事件） 

台湾では学業や仕事上での必要性、個人的関心により一般的に誰もが英語の名前を持っており、さ

らに日本語や韓国語等の名前を有することもある。よって多くの台湾企業では商標の文字を選ぶ際に

よく見られる外国の氏も候補に入れることがあり、中でも中国語文字のように読むことができる日本

語の氏は他の外国語よりも採用されることが多い。しかし、氏の数には限りがあるため、商標として

登録する場合、混同誤認の虞や先行登録商標との類似等の問題が生じやすい。この時、当該氏ひいて

は外国の氏が識別力を有するか否かも重要な争点となる。 

台湾の知的財産及び商事裁判所（以下、知的財産裁判所）は 2021 年、台湾の有名なスキンケアブ

ランド「森田藥粧股份有限公司」の「森田藥粧 Dr.Morita」商標と、台湾の自然人である頼氏の「森田」

商標の無効審判の取消訴訟において、「森田」の名字は識別力を有すると認定する判決（森田藥粧

Dr.Morita事件、知的財産裁判所 110年度行商訴字第 26号判決）を下した。以下、本件の概要及び判

旨について紹介するとともに、近年の関連裁判例と合わせて分析した上で、台湾で氏の商標を出願す

る際の注意点等を述べる。 

事件の概要 

1934 年に創業された台湾の老舗企業である森田藥粧股份有限公司（以下、森田薬粧、本件原告）

は、台湾で最も有名なローカルスキンケアブランド1であり、影響力を有する化粧品小売業者でもあ

る。森田薬粧は業界をリードする立場を確保するために、台湾において積極的に商標を出願しており、

現在多数の区分で計 300件以上の商標を取得している。このうち、本件の対象となった商標は、第 35

類を指定した「森田藥粧 Dr.Morita」商標（以下、本件商標）である。 

 
1 https://www.snq.org.tw/chinese/11_expertcolumn/detail.php?SID=487 
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本件商標の登録から 1 年後、先行商標「森田」の権利者である頼氏が、本件商標の第 35 類「薬剤

の小売又は卸売り」及び「サプリメントの小売又は卸売り」役務における登録は、先行商標「森田」

と混同誤認の虞があり、また本件は悪意の先取り出願に該当すると主張して無効審判を請求し、台湾

特許庁は 2020 年に本件商標の登録を取り消す審決を下した。森田薬粧は審決を不服とし、経済部の

訴願審議委員会に訴願を提起するも 2021年 2月に棄却されたため、知的財産裁判所に行政訴訟を提

起した。知的財産裁判所は 2021年 12月に原告敗訴（審決維持）の判決を下した。 

 本件商標 先行登録商標 

商標 

 
(登録第 01808798号) 

 
(登録第 01092944号) 

指定商品役務 

第 35類 

薬剤の小売又は卸売り；サプリメント

の小売又は卸売り；化粧品の小売又は

卸売り等 

第 5類 

サプリメント 

 

 

知的財産及び商事裁判所の見解 

本件商標の指定役務における「森田」の識別力について 

両商標が有する「森田」文字は日本の氏であり既存の言葉に属するが、両商標の指定商品役務とは

無関係であるため、強い識別力を有する。 

本件商標と先行商標の類似度について 

本件商標は外国語文字の「Dr.Morita」を組み合わせているが、「Morita」は「森田」のローマ字表記

であり、「Dr.」は自らを標榜する呼称に属する。また、「薬粧」は指定役務の性質、特性に関連する説

明であるため、いずれも識別力を有さいない文字である。従って、中央に位置し且つ大きな赤色文字

で強調された漢字である「森田」が、消費者の注意を引く本件商標の要部である。 

本件商標の要部と先行商標では、フォントや色等が少々異なるが、消費者は商品又は役務を選ぶ際

に、商標を並べて対比する方法によって出所を区別するのではなく、脳内に残った印象によって出所

を区別する。また、両商標の全体的な外観、観念、称呼は極めて類似しているため、時と場所を異に

した隔離的観察によって、又は実際の商業取引で一連的に称呼する場合において、両者の類似度は低

くない。 
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本件商標と先行商標の指定商品、役務の類似度について 

本件商標の指定役務第 35 類「薬剤の小売又は卸売り」、「サプリメントの小売又は卸売り」と、先

行商標の指定商品第 5類「サプリメント」について、前者は役務で後者は商品であるが、商品と役務

であっても類似する状況がある。本件商標の指定役務「薬剤の小売又は卸売り」、「サプリメントの小

売又は卸売り」では、対象となる販売商品が薬剤及びサプリメントであると具体的に記されているこ

とから、消費者はその薬剤、サプリメントの小売役務と、薬剤、サプリメントの商品が、同一又は関

連する出所に由来すると予期する可能性が極めて高いため、両商標の指定商品役務は互いに類似する。 

先行商標権者の保護について 

原告は証拠を提出し、「台湾の消費者は本件商標について熟知しており、先行商標と混同誤認の虞

は生じない」と証明を試みたが、提出された証拠には日付がない、又は本件商標が完全な形で使用さ

れていない。また、たとえ本件商標はその登録時に先行商標より高い知名度を有し関連消費者に熟知

されていたとしても、依然として関連消費者に先行商標との混同誤認を生じさせる虞がある。台湾で

は登録主義、すなわち先願主義が採用されており、先行商標権者に比較的大きな保護を与えるべきで

あり、混同又は逆混同いずれの場合であっても、先行商標権者を保護すべきである。 

弊所コメント 

台湾の商標識別性審査基準第 4.6.1において、「姓を商標とした場合、識別力を有さず、使用による

識別力を取得したことを証明した後はじめて登録を受けることができる」と規定されている。知的財

産裁判所は以前よりこの規定を判断基準として採用しており、当然ながら外国語の氏にも同規定を適

用している。従って、従来の実務上の見解によれば、氏を含む商標では識別力を有しないとされ、使

用による識別力の獲得についても相当多数の使用証拠を提出しなければ認められない。 

しかし、近年の裁判例によると、外国語の氏を含む商標に対する使用証拠の提出を求める事例は

徐々に減少しており、識別力の認定基準は緩和されている傾向にある。例えば、「J.KAO事件」におい

て、知的財産裁判所は「日本企業である花王株式会社の『KAO』商標は、中華圏の一般的な氏である

『高』のローマ字表記と同一であるが、指定商品と直接的な関連性はなく、同社は当該商標を広く使

用し関連消費者に熟知されているため、識別力を有する。」と認定している2。また「GERRY事件」に

おいては、知的財産裁判所は「『GERRY』は英語の人名であるが、この英語の人名と引用商標の指定商

品との間には如何なる関連性も有しないため、『GERRY』は相当強い識別力を有する。」と周知性がな

い場合であっても識別力があると直接的に認定している3。 

知的財産裁判所が今後も本件及び上記判決の見解を引き続き採用し、「外国語の氏は、指定商品又

 
2 知的財産裁判所 109年度行商訴字第 99号判決 
3 知的財産裁判所 109年度行商訴字第 52号判決 
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は役務の情報を伝えていないのであれば、識別力を有すると認定することができる」という方向で判

断基準を緩和していくのか、台湾特許庁も知的財産裁判所のこうした判断基準の緩和傾向を受け商標

識別性審査基準の改訂を行うかどうかは、いずれも引き続き注目するに値する。いずれにしても、知

的財産裁判所のこうした新しい見解は、台湾において外国語の氏を用いた商標出願を検討している

人々にとって可能性が広がったと言うことができる。 

但し、審査基準の規定がまだ改訂されていない現在、出願人が氏を用いた商標を出願したい場合は、

出願前にまず先行商標調査を行い、障害と成り得る先行商標の有無を確かめる必要がある。また、商

標戦略の方向性を確認した後、商標が使用による識別力を獲得したことを証明するための商標の使用

証拠及び宣伝証拠を積極的に集めることで、その後の出願及び商標権保護・維持の障害と成り得るも

のに対応しやすくなる。 

 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」

（2020 年 4 月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月発行）が発売中 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」（2020 年 4 月）及び

「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月）に発明推進協会様より発行されています。 

2020 年 4 月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を

日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。 

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、

争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も 2022 年 2 月

17 日に出版されました。 

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解で

きるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。 
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Wisdom 最新知財ニュース 

台湾 2023 年から特許及び商標の登録証が電子化 

台湾特許庁は 11 月 16 日、2023 年 1 月から特許及び商標の電子登録証申請を開始すると発表した。利便

性を考慮して、新たな制度は電子登録証の発行を強制せず、出願人は特許証書発行の申請時又は商標登録

料の支払い時に、電子登録証又は書面による登録証を選択できる。また、書面による登録証が必要になる

場合も考慮し、電子登録証による受領を選択した人は、必要に応じて登録証の書面による写しを請求でき

る。（続きを見る） 

台湾 環球晶（グローバルウェーハズ）、アメリカテキサス州に新工場設立へ 2 年以内に量産開始予定 

アメリカテキサス州のシャーマンで環球晶（グローバルウェーハズ）の 12 インチシリコンウエハー工場

の起工式が 12 月 2 日に挙行された。2 年以内に新工場の建設、設備導入が完了し、クライアントにサン

プルを送り、量産が始まる予定だ。（続きを見る） 

 

受賞(Awards) 

弊所は 2022 World Trademark Review 1000 ランクイン、2022 IAM Patent 1000「Prosecution」選出、IP 

Stars 2022 及び ASIA IP 2022 でランクインしています。 

 

 

 

 

 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 

 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、

wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 

mailto:info@wisdomlaw.com.tw
http://www.wisdomlaw.com.tw/m/405-1596-111617,c18562.php?Lang=zh-cn
http://www.wisdomlaw.com.tw/m/405-1596-111836,c18562.php?Lang=zh-cn

