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欧州司法裁判所： 図形商標か位置商標かによって、登録商標の使用の評価には影響しない。

CJEU: Position mark or figurative mark is irrelevant to the assessment of actual use of a trade mark 

On June 6, 2019, the European Court of Justice (CJEU) upholds
the General Court (GC) finding that for a figurative mark
featuring elements represented using dotted lines (in essence, a
position mark), these elements can be excluded from the
subject-matter of the sign. The CJEU finds, in essence, that
although the subject matter of a mark is defined by the
representation, the best approach is to apply common sense.
[Judgment of 6 June 2019 in Case C-223/18 P Deichmann v
EUIPO]

General Court assessment
The GC held that classification of the mark at issue as
“figurative” did not bar it from being treated as a “position
mark”. In this sense, when dotted lines are used to register a
trade mark, a description or disclaimer is often added to define
the scope of the protection claimed, the graphic representation
of the mark (shown below left) clearly identified, in solid lines,
the elements intended for protection and, in dotted lines, the
outline of the goods at issue, featuring that element.

Thus, the actual subject-matter of the mark is the cross device
and protection of the shoe silhouette is not sought. Contrary to
the Appellant’s claim, therefore, the mark (i.e. the cross device)
had been put to genuine use for sports footwear, as shown in
the samples below right.

Court of Justice decision
The Appellant claimed that, by disregarding the position
mark/figurative mark status, the GC did not correctly determine
the subject matter of the mark and so incorrectly assumed that
the mark had been put to genuine use.

The CJEU rejects the ground of appeal and upholds the GC’s
view that the classification of the mark as figurative rather than
position was irrelevant for the purposes of assessing actual use
of such a mark, as in the present case. In fact it could be
inferred directly from the graphic representation of the mark,
with sufficient precision, that protection was sought only for a
cross, consisting of two black intersecting lines, represented in
solid lines.
The CJEU also established that whether the mark in question
was registered as a figurative mark is irrelevant for determining
the scope of the application. The decisive factor for the scope of
the application for protection is the way in which the trade
mark is perceived. The CJUE therefore confirmed the judgment
of the GC and dismissed Appellant’s action.

The decision was split between the CJEU and the Japan IP High
Court on H28(Gyo-ke)10230 for the same matter and mark. I
feel the CJEU judgment is rather reasonable on the issue.

2019年6月6日、欧州司法裁判所(CJEU)は、点線を用いて商標
の主たる構成要素を特徴付ける図形商標（実質的は位置商
標）について、点線部分を除外して当該商標を捉えるとした欧
州一般裁判所(GC：原審)の判断を支持する判決を言い渡しま
した。欧州司法裁判所は、原則として、商標の対象や特徴は、
商標全体の外観、表現、描写によって特定されるものの、一般
常識の観点からアプローチすることが最適と判示しました。
[事件番号/事件名：Case C-223/18 P Deichmann v EUIPO]

欧州一般裁判所の評価
一般裁判所は、問題となっている商標の種類が「図形商標」と
して登録されていたとしても、「位置商標」と扱われることが禁
止されるものではないと判断しました。これに関して、商標登録
時に点線が使用されている場合、当該商標の効力範囲を定め
るために（点線部分の）説明やディスクレームが追記されること
が頻繁に行われているところ、本件商標の外観（左下参照）を
見ると、保護を求める部分が実線で、当該部分を特徴付けるた
めに商品の外郭が点線で、それぞれ明確に描かれている。

したがって、本件商標の実質的な対象といえるのはクロス線図
形であり、シューズのシルエットを表す部分の保護を求めては
いない。この点、控訴人の主張は採用できず、本件商標（すな
わち、クロス線図形）は右上にあるとおり、スポーツシューズに
実際に使用されている。

欧州司法裁判所の判断
控訴人は、原審は位置商標か図形商標かの違いを軽視したこ
とで、本件商標の対象を間違って特定してしまい、この結果、
本件商標は実際に使用されていると勘違いした上で、事実認
定をしてしまっている、と主張しました。

欧州司法裁判所は、控訴人の上記主張及び控訴原因を退け、
本件事案のように、商標の実際の使用の有無を評価する観点
において、当該商標の種類が図形商標か位置商標であるかは
無関係である、との原審（GC）の見解を支持しました。そして、
現に、極めて正確に描かれた本件商標の外観描写において、
登録により保護を求める部分が、実線で描かれた２本の交差
する線からなるクロス線図形部分にあることは、容易且つ直ち
に推測される、と認定しました。
裁判所はまた、問題となる商標が図形商標として登録されたか
否かよって、出願された商標の効力範囲を決定付けることには
ならないとの見解を示し、保護を求める商標の効力範囲を決
定付けるのは、当該商標がどのように認識されるかによると判
断しました。以上の理由により、原審を支持し、控訴人の訴え
を棄却しました。

欧州裁判所の判断は、本件商標に係る知財高裁の判断
[H28(行ケ)10230]と異なっており、個人的には欧州の今回の判
決の方が妥当だと考えます。


