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１．はじめに

平成 23 年の特許法改正によって通常実施権の登録

を要求することなく当然対抗を認める当然対抗制度が

導入され（特許 99 条），当然対抗制度は実用新案法

（新案 19 条で準用する特許 99 条）および意匠法（意匠

28 条で準用する特許 99 条）に準用されることにより，

特許権，実用新案権，および意匠権の通常実施権は登

録をすることとなく第三者に対して対抗できることに

なった。しかしながら，商標法に関しては当然対抗制

度は準用されず，通常使用権の登録を対抗要件とする

登録対抗制度が維持されている（商標 31 条 4 項）。一

方において，アメリカにおいては，特許法と商標法を

区別することなく商標法においても当然対抗制度が採

用されている(1)。

本稿は，アメリカでは商標についても当然対抗制度

を採用しているのに対し，日本において商標法で当然

対抗制度が採用されなかったのは何故なのであろう

か，という問題意識にもとづき，アメリカ法との比較

において，わが国の商標法において当然対抗制度を採

用しなかったことは適切であったかという観点から通

常使用権の登録対抗制度について検討することを目的

とする。

２．商標ライセンス契約における対抗要件の意義

ライセンス契約とは，知的財産権を利用する権利を

当該知的財産権の譲渡を行うことなくその利用を許諾

するビジネス形式であり，今日ビジネスを行う上で一

般的に用いられている契約形態であり，商標を対象と

する商標ライセンス契約も一般的に行われている。通

常使用権の対抗要件が問題となる場面として，商標権

者が商標権を譲渡した場合に当該商標権を対象とする

商標ライセンス契約のライセンシーが，新しい商標権

者に対して使用権を主張できるかという場面がある。

また，商標ライセンス契約のライセンサーが破産した

場合，商標ライセンス契約は通常双方未履行双務契約

とみなされ破産管財人は当該ライセンス契約の解除ま

たは履行を選択することができるが（破 53 条 1 項），

平成 16 年の破産法改正で，対抗要件を具備する権利
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商標法における登録対抗制度の検討

アメリカ法では商標についても当然対抗制度が採用されているのに対し，わが国では商標に関しては当然対

抗制度が採用されず登録対抗制度を維持したことは適切であったかという問題意識にもとづき，アメリカ法と

の比較において商標法の登録対抗制度について検討を試みた。対抗要件が意義を有する商標権者が商標権を譲

渡した場合に商標ライセンス契約のライセンシーが新しい商標権者に対して使用権を主張できるかという場

面，およびライセンサーが破産した場面で破産管財人が商標ライセンス契約を解除することを制約できるかと

いう場面の両方についてアメリカ法と日本法を検討し，わが国においては，譲渡および使用許諾に関する商標

制度，ならびに商標ライセンス契約のライセンサーの破産時の処理の点でアメリカ法と異なるので，商標法に

おいて登録対抗制度を維持したことは適切であるという結論に至った。

要 約



については破産管財人の解除権を制約することとされ

たため（破 56 条），ライセンサー破産の場面でも通常

使用権についての対抗要件の有無が重要な意味を有す

る。すなわち，対抗要件を検討するにあたっては，平

時における商標権譲渡の場面と，ライセンサー破産時

における破産管財人の解除の場面の両方の場面を検討

することが必要となる。

３．商標権の譲渡時における通常使用権の取り扱

い

（１） 日本法

わが国の商標法においては，通常使用権の登録をし

ておくことによりその後その商標権等を取得した者に

対して効力を有する登録対抗制度が維持されている

（商標 31 条 4 項）ので，通常使用権の登録がされた使

用許諾権は商標権の譲受人に対して対抗することがで

きる。

商標の最も基本的な機能はある商標が付された商

品・役務を他人の商品・役務から区別する識別機能に

あり，この識別機能にもとづいて，出所表示機能，品

質保証機能，広告宣伝機能が生じる(2)。ここにおい

て，出所表示機能とは，同一の商標の付された商品の

出所が同一であることを示す機能であり，「出所」とは

具体的な場所である必要はなく，消費者が商品をみた

ときに一定の出所認識をすることができればよいとさ

れる(3)。品質保証機能とは，同じ商標の付された商品

の品質が同一であることを示す機能である(4)。

商標権の譲渡の場面においては，わが国商標法は商

標権を事業と分離して移転することを認めている。ま

た連合商標制度を廃止したことに伴い類似関係にある

商品・役務についても商標権の分割に伴った分離移転

を認めており，分離移転後の商標権者の混同行為によ

る誤認混同を防止することを目的として分離移転後の

一方権利者の混同行為による商標登録の取消審判が制

定されている（商標 52 条の 2）。本審判は，類似関係

にある商品・役務についての商標権の分離移転のみを

扱うものであり，また商標権者が不正競争の目的を有

した場合にのみ適用することが可能であるので，商標

権の譲渡に関して商標の機能が害された場合に本取消

審判が適用される範囲は広いとはいえない。

わが国の使用許諾制度は制約なしに使用許諾をする

ことを認めているが，商標の使用権者による使用の結

果，需要者に出所の混同または品質誤認を生じた場合

当該商標登録の取消審判を請求できるとして（商標 53

条），商標権者に対して間接的に使用権者に対する監

督責任を課し，自由に使用権を許諾することを認めた

ことに対する弊害を防止しようとしている(5)。しか

し，商標権者が相当の注意をしてもその事実を知らな

かったときは本審判の適用はなく（商標 53 条 1 項た

だし書），また商標権者の不正使用に関する商標取消

審判（商標 51 条）で商標権者に故意があることが要件

とされているが，商標法 53 条審判においては使用権

者の故意は不要とされていることは不公平であるとい

う観点から 53 条についても限定解釈を主張する学説

があり(6)，需要者を保護するために自由に使用許諾を

認めたことから生じる弊害を防止する観点からみれば

弊害を防止できない場面も生じうると考えられる。

（２） アメリカ連邦商標法（以下「ランハム法」

（Lanham Act）という）

アメリカでは，商標には，不正競争法の一部として

発展した商標の善意選択および善意使用に基づいて特

定の地域で発生するコモン・ロー上の権利，コモン・

ロー上の権利を州登録により州内で保護する州法上の

権利，および連邦商標登録にもとづく連邦法上の権利

があるが，本稿では州際取引および国際取引における

商標の使用を保護しほとんどの商標が対象となってい

るランハム法上の非独占的使用権に関して考察を行う

ものとする。ランハム法においても，商標の機能は識

別機能にもとづいて生じる出所表示機能，品質保証機

能，および広告宣伝機能であり，商標の機能の考え方

はわが国の商標法と共通している(7)。

ランハム法においては商標権の使用権についても当

然対抗制度が採用されている。有効になされた商標権

の譲渡の効果として，譲受人は譲渡人の従前の権利を

すべて承継するとされ，譲受人は，譲渡人から，有利

な権利のみならず，譲渡人の債務と制限も含めて引き

受けなければならないとされている。これにより，登

録商標の譲受人は，譲渡前に許諾されていた商標使用

許諾権の制約を付した状態で譲渡されることになるか

ら，ライセンシーは商標権の譲渡人に対して対抗する

ことができることになる。(8)

アメリカにおいて，商標権の譲渡は，顧客吸引力と

ともに譲渡することが要求され，顧客吸引力とともに

譲渡することを明示する文書で行わなければならない

とされる（15 U.S.C. § 1060）。顧客吸引力を伴わない
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商標権の譲渡は，独立譲渡（assignment in gross）と

して商標権の譲渡は無効とされ，いかなる権利も譲受

人には譲渡されず，ほとんどの場合譲渡人は商標権の

使用を中止しているので，商標権自体が放棄されたと

みなされて（15 U.S.C. § 1127）効力を失う制裁が課

される(9)。

商標ライセンスに関して，商標の機能が適切に発揮

できない場合公衆を欺瞞し需要者保護に欠けるとこと

になるので，ライセンサーは商標のライセンシーに対

する品質管理を行う義務が課されている。商標がライ

センシーによって使用されている状況で需要者を保護

する唯一の効果的な方法は，ライセンサーに対してラ

イセンシーの行為を合理的な方法で規律する義務を課

すことであると考えられたためである(10)。商標のラ

イセンシーの利用に関する十分な品質管理が付与され

ていない商標ライセンスは，裸のライセンス（naked

license）とよばれて，当該商標は放棄されたものとみ

なされて商標に関する権利を主張することを禁止さ

れ，また連邦商標登録は取り消される。ランハム法

は，品質管理の定義，管理の方法について規定を有し

ておらず，裁判所は事案ごとに管理が十分であるかど

うかを検討している。品質管理義務の履行方法として

は，ライセンサーによるライセンシーの施設への定期

的な立ち入り検査，ライセンシーの製品の定期的な抜

き取り調査，ライセンシーのトレーニング，ライセン

シーが用いるための見本等の提供等のほか，独立した

エージェントに品質管理義務を委任し，あるいは，ラ

イセンシーを品質管理エージェントに指名すること等

が例として挙げられる(11)。

（３） 小括

日本法においては，原則として商標権の譲渡は事業

とともに行うことを要求されておらず商標の譲渡に関

する制約は少ないが，通常使用権の対抗要件として登

録対抗要件が要求されており，商標権の譲渡に対抗で

きる通常使用許諾権の予測可能性は高いということが

いえる。これに対して，ランハム法においては，商標

権においても当然対抗制度を採用しているため商標権

の譲渡に対抗できる使用権についての予測可能性は高

いとはいえないが，商標権の譲渡自体を顧客吸引力と

ともに行うことを義務づけている点で商標権の譲渡に

関する制約は高いということがいうことができる。

４．破産時における商標の通常使用権の取り扱い

（１） 日本法

商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場

合，ライセンス契約は契約期間中ライセンサー・ライ

センシーともに一定の債務を負うので原則として双方

未履行の双務契約に該当し，ライセンサーの破産管財

人は，双方未履行の双務契約を解除するか，または履

行して相手方に債務の履行を請求するかを選択するこ

とができる（破 53 条 1 項）。商標ライセンス契約のラ

イセンサーが破産した場合に，ライセンサーの破産管

財人が当該契約を解除した場合，ライセンシーは商標

ライセンスの使用を継続できなくなり，ライセンシー

の損害は破産債権として扱われるにすぎないため十分

な補償もされず大きな不利益が生じるという問題が主

として特許ライセンス契約について指摘されていた。

この問題に対応するために，平成 16 年破産法改正に

おいて，知的財産権における対抗要件制度を具備する

ことを前提として，第三者対抗要件を具備する賃借権

その他の使用および収益を目的とする権利を設定する

契約については解除ができない旨を規定する改正がな

された（破 56 条）。従来から包括的なクロスライセン

ス契約において対象となる特許権を特定することが事

実上困難であること等の理由から通常実施権の登録制

度はあまり活用されていなかったが，破産法の改正を

うけ通常実施権の登録を容易にするために，平成 19

年に産業活力再生特別措置法を改正し包括ライセンス

契約において特許番号を特定しないで通常実施権の登

録を可能にする特定通常実施権登録制度を設け，さら

に平成 20 年に特許法を改正して，企業において秘密

にする要請の高い金額を登録事項から削除し開示の範

囲を制限する等の改正をおこなったが，登録制度の不

活用の問題は解決されなかった。その結果，平成 23

年特許法改正において「売買は賃貸借を破る」という

わが国の民法の原則に反するとしてそれまで導入され

ていなかった当然対抗制度が導入されるに至った経緯

がある。

商標においては登録対抗制度を維持したため，ライ

センサーの破産時において破産管財人の解除に対抗

し，商標を使用する権利を保持するためには，通常使

用権を登録することが必要であり，当然対抗制度との

比較においてはライセンシー保護が限定される結果と

なっている(12)。
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（２） アメリカ連邦倒産法

アメリカ法においても，ライセンス契約は未履行契

約に該当し，破産管財人等は裁判所の許可を得て，商

標ライセンス契約を引き受けまたは拒絶することがで

きるが（アメリカ連邦倒産法 365 条(a)以下，アメリカ

連邦倒産法については条文数のみ記載する。），知的財

産権ライセンシーの保護を目的として制定された 365

条(n)にもとづいて，知的財産権のライセンシーは当

該ライセンス契約の対象となっている知的財産権を継

続的に使用することを請求することができる。しかし

ながら，商標権，商号，サービスマークは同条項の適

用対象から除外されているため（101 条（35A）），商標

ライセンス契約のライセンサーが倒産した場合，ライ

センシーは当該商標の使用の継続を請求することはで

きない。商標等を 365 条(n)の対象から除外した理由

は，破産管財人に品質管理義務を課すことは実際的で

はないことから，商標，商号，サービスマークを対象

とするライセンス契約の処遇については将来のより集

中的な検討に委ねるとされたことによる(13)。

365 条(n)制定後の倒産裁判所の判決の中には，365

条(n)における商標の取り扱いについては個々の事件

における倒産裁判所の衡平上の判断に委ねることとさ

れたものであると判断する判決(14)もあるが，商標は

365 条(n)の保護範囲に含まれていないので，商標ラ

イセンス契約のライセンシーは当該商標の使用継続を

請求する権利を有しないと判断する判決(15)もあり，議

会の意図をどのようにとらえるかについて統一的な見

解は成立していない。商標ライセンス契約のライセン

シーの保護のため，商標も 365 条(n)に含めるべきで

あるという見解も主張もされてきている(16)。一方に

おいて，近年商標を 365 条(n)の対象に含めるのでは

なく，双方未履行契約としての商標ライセンス契約の

拒絶の効果としてライセンス契約の終了を認めるべき

でないとした判断もなされている(17)。この判決は商

標ライセンスについてなされたものであるが破産管財

人等によるライセンス契約の拒絶の効果としてライセ

ンス契約の終了効まで認めるべきでないという考え方

は他の知的財産権にも適用することのできるものであ

り，この見解によればそもそも 365 条(n)は存在意義

を有しないことになる。本判決に関しては連邦最高裁

判所裁判所への裁量上訴（certiorari）がなされたが認

められなかったため，現段階において知的財産権のラ

イセンス契約の拒絶とライセンス契約の終了との関係

については不明瞭のままである(18)。

（３） 小括

商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合

に破産管財人が当該契約を解除することに関する対抗

要件の扱いについて，日本法では，対抗要件を具備し

ていれば破産管財人の解除権に対抗することが可能で

あるという扱いがなされ，破産時においても商標権の

譲渡の場合と同一の対抗要件アプローチを採用してい

る。これに対して，アメリカでは，商標権の譲渡時と

商標ライセンス契約のライセンサーの倒産時で異なっ

た扱いがされており，ライセンサーが倒産した場合に

破産管財人等が当該ライセンス契約を拒絶することと

の関連では対抗要件は意義を有していない。

５．商標法における登録対抗制度の検討

平成 23 年の特許法改正において特許法等において

当然対抗制度が採用されたにもかかわらず，商標法に

おいて登録対抗制度が維持されたのは，特許ライセン

ス契約等とは異なり，商標権に関しては，一製品に多

数の商標ライセンス契約が締結されているなど登録制

度の利用が困難な状況は想定し得ず通常使用権が登録

できない決定的な事情は見当たらないこと，および商

標法においては，譲受人が意に反して通常使用権の付

いた商標権を取得してしまった場合，商標が出所識別

機能や品質機能を発揮できなくなるおそれがあり，通

常使用権の商標権に対する制約は通常実施権の特許権

に対する制約と比較してはるかに大きいと考えられた

ためである(19)。第 23 回商標制度委員会において，通

常使用権の登録をすることなしに使用した結果周知性

を獲得した場合，および商標に蓄積された信用が一緒

に譲渡される商標権の移転の場合には，商標法におい

ても当然対抗制度を認めてもよいのではないかという

意見がだされたが，特許とは異なる商標の機能，およ

び実際に商標法の登録対抗制度を変更する必要性は指

摘されていないという理由から今後の検討の必要性の

指摘にとどめたという経緯がある(20)。アメリカ法お

よびドイツ法においては，特許権と商標権を区別する

ことなく商標についても当然対抗制度を認めているこ

ととの関係については，今般の特許法等の改正に際し

ては，商標法における当然対抗制度の導入に関する比

較法的な検討はなされなかったようである。このよう

な背景および上記の検討にもとづいて，わが国商標法
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に関して，通常使用権に関する当然対抗制度を採用す

ることなく登録対抗制度を維持したことが適切であっ

たかについてアメリカ法との比較において検討を試み

たい。

わが国において，対抗要件は，商標権が譲渡された

場面と商標ライセンス契約のライセンサーが破産した

場合にライセンサーの破産管財人が当該ライセンス契

約を解除する場面で意義を有するが，商標権の譲渡の

場面では譲渡の前の交渉段階ですでに締結されている

商標ライセンス契約の処遇についてあらかじめ検討・

合意することが可能であるのに対して，破産時におい

て当事者間の交渉で当該契約の取扱いを検討すること

は実務上困難である。従って，制度設計を考える上

で，平時における商標権譲渡の場面より破産手続にお

ける商標権の扱いの場面についてより慎重な考慮が要

請されるということがいえよう。

はじめに，破産手続における場面について検討す

る。アメリカ法においては当然対抗制度を採用してい

るが，商標ライセンス契約のライセンサーが倒産し破

産管財人等が商標ライセンス契約を拒絶する場面には

対抗要件の有無は意義を有しない法構成になってい

る。これに対して，日本法においては，ライセンス契

約のライセンサーが破産した場合に破産管財人は対抗

要件を具備している権利を目的とする契約を解除する

ことはできないとされているので，商標権の譲渡の場

合と同様に対抗要件の有無が大きな意味を有する。商

標においてはライセンシーの使用の仕方によっては，

商標の出所表示機能または品質誤認機能が害され，需

要者の利益が損なわれるおそれがある点で特許等と異

なる。アメリカ連邦倒産法では，特許等と異なり，ラ

イセンサーの倒産時に商標ライセンス契約のライセン

シーが使用を継続することを請求することを認めてい

ないが，わが国においては，破産法が破産管財人の解

除権を制約する基準として対抗要件の具備を知的財産

権を含むすべての権利について適用しているので，商

標と特許等について異なる扱いをするためには，知的

財産権の側で商標法に別個の扱いをすることが必要と

なるといえる。商標法において当然対抗制度を採用し

た場合，破産管財人はすべての商標ライセンス契約を

解除できないことになるから，ライセンシーの使用に

より商標の機能が害され，需要者の利益が損なわれる

可能性は高くなるといえよう。登録対抗制度は，当然

対抗制度の場合と比較して解除権が制約される場面は

少なくなるので，ライセンシーの使用の仕方により商

標の機能が害され需要者の利益が損なわれるおそれは

少なくなるということがいえよう。したがって，破産

時のライセンス契約の取り扱いとの関連で商標法にお

いて当然対抗制度が採用されなかっことは適切であっ

たと考える。

次に，平時における権利譲渡の場面について検討す

る。ランハム法においては，商標権は商標権に化体し

た顧客吸引力とともにのみ譲渡することが認められて

いるが，商標権が顧客吸引力とともに譲渡されなかっ

た場合，当該譲渡は無効として扱われ当該連邦商標登

録は放棄されたとみなされて登録の効力は失われると

いう構成をとっている。これに対して日本法において

は，原則として事業と独立した商標権の譲渡を認めて

いるので，商標権を当該商標とは無関係の第三者に譲

渡することが可能であるため，取引の安定のために第

三者からみて通常使用権が存在するか否かについての

予測可能性はより高いことが要求されるといえる。こ

のような商標権の譲渡制度の違いからも，わが国商標

法において登録対抗制度を維持したことは適切であっ

たといえる。また，ランハム法においては，ライセン

サーに対してライセンシーの品質管理義務が課されて

おり，ライセンサーがライセンシーの品質を管理しな

かった場合には，当該商標登録は放棄されたとみなさ

れて効力を失う法構成となっている。これに対して，

わが国商標法においては，ライセンサーがライセン

シーの品質を管理する直接的な義務は課されていず，

使用権者の使用により実際に出所の混同または品質の

誤認が生じた場合に当該商標を取り消す審判制度をと

ることによって間接的に監督義務を課す法構成となっ

ている。ライセンサーのライセンシーに対する品質管

理義務という面からみると，ランハム法のほうがわが

国の商標法よりもより積極的な関与が要請されてお

り，登録商標の機能が害するような使用が生じる可能

性を少なくしているということがいえよう。すなわ

ち，ランハム法では，ライセンサーに対してライセン

シーの品質を管理する直接的な義務が課されているの

で，ライセンシーが登録商標を適切に使用している可

能性は高くなると考えることができ，そうであれば当

然対抗制度が採用されていてすべてのライセンシーが

当該登録商標の譲渡後に使用を継続できることとして

も，その使用により当該登録商標の機能が害される可

能性はあまり高くないと考えることができよう。一方
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において，日本法では，ライセンサーはライセンシー

に対する直接的な監督義務を要求されていないので，

ライセンシーが当該登録商標を実際に適切に使用して

いる可能性は低くなると考えられるので，登録商標の

継続的な使用を通常使用権の登録を条件としてより限

定的に認めることは，ライセンシーの使用により商標

権の機能が害され需要者の利益が害されることを防止

するために望ましいということができよう。したがっ

て，使用許諾制度との関連においても，わが国商標法

においてより厳格な登録対抗制度を採用していること

に合理性があると考える。

結論として以上の理由から，アメリカ法との比較に

おいても，わが国商標法において当然対抗制度を採用

することなく登録対抗制度を維持したことは適切で

あったと考える。

最後に，当然対抗制度と登録制度の関係について付

言したい。わが国では，平成 23 年の特許法改正に

よって当然対抗制度が採用された際に，特許法等にお

ける対抗要件に関連する登録制度は廃止された。これ

は，任意の登録制度については，登録された事項に変

更が生じてもそれが登録に反映されない可能性が高

く，登録と実体が乖離することによりかえって特許権

取引に入ろうとする者の取引の安全が害されるおそれ

がある反面，通常実施権者は登録によらなくても確定

日付を得ておくことによって自らの通常実施権を証明

することが可能であるという理由による(21)。しかし

ながら，確定日付で個別に証明するより特許庁におい

て通常実施権を登録し第三者に対して実施権の存在を

公示するほうが，そのような効果を希望するライセン

シーの保護に役立ち，また第三者の予測可能性の確保

にも役立つといえる。私見としては，登録手続を容易

にすることにより取引の安全を害しないように登録制

度の内容を修正して存続すべきであったと考える。わ

が国の商標法において登録対抗制度を維持したことは

適切であったと考えるが，商標権の譲渡の制限，商標

法 53 条の審判の運用，破産法での特別な要請を付す

ことにより，商標における出所表示機能，品質保証機

能を害さないようにしていく余地はあり理論的にはわ

が国においても当然対抗制度を導入することは可能で

あると考えるが，仮にわが国商標法において当然対抗

制度を採用する場面が生じたとしても，通常使用権の

登録制度は維持すべきであると考える(22)。

６．おわりに

本稿においては，アメリカ法では商標法においても

当然対抗制度が採用されているのに対して，わが国商

標法において当然対抗制度は導入されず登録対抗制度

が維持されたことは適切であったのかという問題意識

にもとづいて，アメリカ法との比較において商標法の

登録対抗制度の検討を試みた。結論として，わが国に

おいては，ライセンサーの破産時の処理，ならびに譲

渡および使用許諾に関する商標制度の点でアメリカ法

と異なるので，商標法において登録対抗制度を維持し

たことは適切であるという結論に至った。商標制度で

は，パリ条約，TRIPs 協定，マドリッド協定議定書

（マドリッド・プロトコル）により，商標の出願・登録

段階における国際的ハーモナイゼーションが積極的に

図られている。経済のグローバル化に伴い，同一商標

の多数国における使用，商標を対象に含める国際的な

M&Aは今日通常のビジネスとして行われており，商

標登録後の譲渡制度，使用許諾制度，対抗要件制度に

ついても国際的ハーモナイゼーションの要請は高まっ

てきているといえる。商標権登録後の使用許諾，商標

権譲渡，対抗制度の場面では，各国の法制度の差異は

大きく統一を図ることは容易ではないと考えられる

が，今後は実体面での国際的ハーモナイゼーションに

ついても検討していく必要が生じよう。
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