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欧州連合知的財産庁（EUIPO）、欧州連合商標の国内商標への変更について 

審判・大合議体に質問を付託 

 

2 0 2 4 年 6 月 1 0 日 

JETRO ﾃﾞｭｯｾﾙﾄﾞﾙﾌ事務所 

 

欧州連合知的財産庁（EUIPO）は、2024 年 4 月 2 日、商標理事会規則（EU 2017/1001、

EUTMR）第 139 条に基づく欧州連合（EU）商標の（EU 加盟国の）国内商標への変更

（conversion）に関して、EUIPO 長官が初めて審判・大合議体（the Grand Board）に質問を

付託した旨、ニュースリリースにて公表した。 

 

 EU 商標出願人は、EU 商標出願につき、登録を妨げる理由が特定の EU 加盟国にのみ存

在し1、そのことを理由として拒絶査定を受けた場合、EU 商標としての登録はできないも

のの、拒絶の理由が存在しない EU 加盟国の国内商標に変更することができる（EUTMR

第 139 条第 1 項）。また、当該国内商標への変更は、拒絶査定を受けた場合だけでなく、出

願人が自主的に EU 登録出願を取下げた場合にも可能とされており（EUTMR 第 139 条第 1

項(a)）、この場合には、取下げるタイミングにもよるが、拒絶の理由があったとしても拒

絶査定を受けていなければ、拒絶の理由が存在する EU 加盟国の国内商標にも変更ができ

ると解されている。 

 

 本事件は、拒絶査定を受けた後に EU 商標出願を取下げた場合には、拒絶の理由が存在

する EU 加盟国の国内商標に変更ができるのか、どのような場合に変更ができるのかとい

う点について、審判・大合議体（the Grand Board）に解釈を求めたものである。 

 

EUIPO の審査ガイドライン（Part E、Section 2、「4 Grounds Precluding Conversion）では、

拒絶査定を受け、かつ、出願人が EU 商標出願を取下げた場合には、出願人が拒絶査定不

服の審判請求をした後でなければ、拒絶の理由が存在する EU 加盟国の国内商標へ変更す

ることができない旨が記載されており、これが長年の実務として確立されていた。 

 

 このような状況において、2022 年の EUIPO 審判部の審決（R 1241/2020-4、「Nightwatch」）

では、拒絶査定を受け、かつ、出願人が審判請求期間中に EU 商標出願を取下げた場合は、

仮に出願人による拒絶査定不服審判の請求がなされていなかったとしても、拒絶理由が存

在する EU 加盟国の国内商標への変更は可能である旨の判断がなされていたことから、審

査ガイドラインの実務と審判部の判断が乖離していた。 

 

 
1 ドイツ語では識別力が認められないが、他の言語では識別力を有する場合などが該当する。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001
https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2067436/trade-mark-guidelines/4-grounds-precluding-conversion
https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/017996007/download/CLW/APL/2022/EN/20220926_R1241_2020-4.doc?app=caselaw&casenum=R1241/2020-4&trTypeDoc=NA
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以下の付託質問は、解釈が分かれる根拠となった EUTMR 第 139 条第 2 項(b)における

「EUIPO・・・の決定」について、この「決定」とは具体的に何を含むのか、またその解

釈を元に、仮に拒絶査定を受けた後に EU 商標出願を取下げた場合に、拒絶理由が存在す

る国内商標へ変更するために審判請求は必要なのか、その他、様々な時点で EU 商標出願

の取下げられた場合に、結論が異なるか否かなどの点を明確にすべく、EUTMR 第 157 条

第 4 項(l)（以下※）を根拠として、EUIPO 長官が審判・大合議体に質問を付託したもので

ある。なお、わかりやすさのために、各質問の後の括弧内に説明を追加している。 

 

1. EUTMR 第 139 条第 2 項(b)の「EUIPO の決定」には、EUTMR 第 66 条に基づ

く審判請求がされず、EUTMR 第 68 条第 1 項に定める審判請求期間中に EU 商

標出願が取下げられた場合における、EU 商標出願の拒絶理由を含む EUIPO の

決定が含まれるか。（拒絶査定後に審判請求せずに EU 商標出願を取り下げた

場合はどうなるか） 

2. EUTMR 第 66 条に基づく審判請求がされたが、その審判が最終的に却下され

る前に EU 商標登録出願が取下げられた場合、1 番目の質問の答えは異なる

か？（審判請求後に審判部の決定が出る前に EU 商標出願を取り下げられた場

合はどうなるか） 

3. EUTMR 第 71 条第 3 項は、EUTMR 第 139 条第 2 項(b)には、EUTMR 第 72 条

に基づく訴えが提起されず、EUTMR 第 72 条第 5 項に定める期間中に EU 商

標が取下げられた場合の、EU 商標出願の拒絶理由を含む審判部の決定が含ま

れると解釈すべきか？（審判部の決定後、司法裁判所への上訴を提起せずに

EU 商標出願を取り下げられた場合はどうなるか？） 

4. EUTMR 第 72 条に基づいて訴えが提起されたが、その訴えが最終的に却下さ

れる前に取下げられた場合、3 番目の質問の答えは異なるか？（審判部の決定

後、司法裁判所への上訴がなされ、司法裁判所の決定が出る前に EU 商標出願

を取り下げられた場合はどうなるか） 

5. 関連する決定が、査定系（ex parte）または当事者系（inter partes）で下された

場合、1 番目から 4 番目の質問に対する回答は異なるか？異なるとすれば、ど

の程度か？（査定系か当事者系かで判断は変わるのか） 

 

【※：参考仮訳】 

＜商標理事会規則（EU 2017/1001）2＞ 

第 66 条 審判請求の対象とすることができる決定 

(1) 第 159 条(a)から(d)まで及び適切な場合には、(f)に記載されている、EUIPO の決定権行

使部門の何れかによる決定については、審判を請求することができる。それらの決定は、

 
2 https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/official_journal/2024/April/NIGHTWATCH_Referral_of_questions_on_a%20point_of_law_en.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/ec-shouhyou_rijikai.pdf
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第 68 条に規定された審判請求期間が満了した後に限り効力を生じる。審判請求は、停止効

力を有する。 

(2) （略） 

 

第 68 条 審判請求の期限及び形式 

(1) 審判請求通知は、その対象とする決定についての通知の日の後、2 月以内に EUIPO に

対して書面によって提出しなければならない。審判請求通知は、審判請求手数料を納付し

た場合に限り、提出されたものとみなす。審判請求通知は、審判請求の対象となる決定が

行われた手続の言語によって提出しなければならない。決定の通知の日から 4 月以内に、

審判請求の理由を記載した陳述書を提出しなければならない。 

(2) （略） 

 

第 71 条 審判請求に関する決定 

(1)、(2) （略） 

(3) 審判部の決定は、第 72 条第 5 項に定める期間の満了日後又はその期間内に一般裁判所

に対する訴訟が提起された場合には、当該訴訟の却下又は一般裁判所の決定について司法

裁判所に対して提起された異議申立の却下の日からに限り効力を有する。 

 

第 72 条 司法裁判所への訴訟 

(1) ～(4) （略） 

(5) 訴訟は、審判部の決定の通知の日から 2 月以内に、裁判所に提起しなければならない。 

(6) EUIPO は、裁判所又は審決に対する不服申立の場合は司法裁判所の判決に従い必要な

措置をとるよう要求される。 

 

第 139 条 国内手続の適用のための請求 

(1) EU 商標の出願人又は所有者は、次の範囲において、自己の EU 商標出願又は EU 商標

の国内商標出願への変更を請求することができる。 

(a) EU 商標出願が拒絶され、取下げられ又は取下げとみなされた範囲 

(b) EU 商標が失効した範囲 

(2) 変更は、次の場合は行われない。 

(a) （略） 

(b) EUIPO 又は国内裁判所の決定に従い、登録の拒絶理由又は取消若しくは無効の理由

が EU 商標出願又は EU 商標に適用される加盟国における保護のための場合 

(3) EU 商標出願又は EU 商標の変更から生じる国内商標出願は、関係加盟国に関して当該

出願又は商標の出願日又は優先日及び該当する場合は第 39 条若しくは第 40 条に基づいて

主張された当該加盟国の商標の先順位を享受する。 

(4) EU 商標出願が取下とみなされる場合は、EUIPO は出願人に対し、変更の請求をするこ
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とができる、当該通知の日から 3 月の期間を定めた通知を送付する。 

(5) EU 商標出願が取下げられ又は EU 商標が放棄の記録がされた結果又はその更新をしな

い結果として失効した場合は、変更の請求は、EU 商標出願が取下げられた日又は EU 商

標が失効した日の後 3 月以内に提出しなければならない。 

(6) EU 商標が EUIPO の決定により拒絶された場合又は EUIPO 若しくは EU 商標裁判所の

決定の結果として失効した場合は、変更の請求は、その決定が最終的決定となった日の後

3 月以内に提出しなければならない。 

(7) （略） 

 

第 157 条 常務理事の職能 

(1)～(3) （略） 

(4) 常務理事は特に、次に掲げる機能を有するものとし、その機能は委任することができ

る。 

(a) ～(k) （略） 

(l) 本規則の統一的適用を確保するために、適切な場合には、法律上の論点に関する問題

を拡大された審判・大合議体(“the Grand Board”)に回付すること。これは特に、(複

数の)審判・合議体がその論点に関する分岐した決定を発行した場合が該当する。 

(m)～(o) （略） 

(5) （略） 

 

－ EUIPO のニュースリリースは、以下参照 － 

First referral of questions by the Executive Director to the ‘Grand Board’ of Appeal 

 

          （以上） 

https://www.euipo.europa.eu/en/news/first-referral-of-questions-by-the-executive-director-to-the-grand-board-of-appeal

