
審決

無効２０１５－８９００５７

オーストラリア、ニューサウスウェールズ ２２５９、タゲラ、パイオニア ア
ベニュー、ユニット５／１３
請求人 ゴーライト ピーティーワイ リミテッド

東京都豊島区南池袋２丁目１４番１０号 瀬川池袋ビル２階 特許業務法人石原
國際特許事務所
代理人弁理士 石原 進介

東京都豊島区南池袋２丁目１４番１０号 瀬川池袋ビル２階 特許業務法人石原
國際特許事務所
代理人弁理士 石原 詔二

大阪府岸和田市上松町２８４－１
被請求人 極東技研工業 株式会社

大阪府大阪市中央区北浜３丁目６－１３ 日土地淀屋橋ビル５階
代理人弁理士 正木 裕士

大阪府大阪市中央区北浜３丁目６－１３ 日土地淀屋橋ビル５階
代理人弁理士 三上 祐子

大阪府大阪市中央区北浜３丁目６－１３ 日土地淀屋橋ビル５階 藤川特許事務
所
代理人弁理士 藤川 忠司

　上記当事者間の登録第５６０８４２０号商標の商標登録無効審判事件につ
いて、次のとおり審決する。

結　論
　登録第５６０８４２０号の登録を無効とする。
　審判費用は被請求人の負担とする。

理　由
第１　本件商標
　本件登録第５６０８４２０号商標（以下「本件商標」という。）は、
「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の欧文字を標準文字により表してなり、平成２５年
４月１２日に登録出願、第１１類「照明用器具」を指定商品として、同年７
月２３日に登録査定、同年８月１６日に設定登録されたものである。
　
第２　引用商標
　請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する国際登録第
１１９１７５１号商標（以下「引用商標」という。）は、別掲のとおりの構
成からなり、２０１２年（平成２４年）１２月１７日にオーストラリア国に
おいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第４条による優先権を主張し
て、２０１３（平成２５年）６月１４日に国際登録され、第１１類
「Lighting apparatus and installations, including lighting apparatus
and installations incorporating light-emitting diodes; parts and
accessories for the aforesaid goods.」、第３５類「Retailing,
wholesaling and online retail services of lighting apparatus and
installations including lighting apparatus and installations
incorporating light-emitting diodes, light-emitting diodes and other



light-emitting devices, electrical regulating apparatus,
telecommunication apparatus, computers and their peripheral devices,
display apparatus incorporating light-emitting diodes and other
light-emitting devices, remote control apparatus for lighting
apparatus and parts and accessories for the aforesaid goods.」及び第
９類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び
役務を指定商品及び指定役務として、平成２７年８月２８日に設定登録さ
れ、現に有効に存続しているものである。

第３　請求人の主張
　請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証
拠方法として、甲第１号証ないし甲第６号証を提出した。
１　商品の同一
　本件商標に係る指定商品は、第１１類「照明用器具」であり、引用商標に
係る指定商品又は指定役務と同一又は類似するものである。
２　商標の類似について
　本件商標は、「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字を標準文字で表してなるもの
であるところ、これからは「イクシンライト」又は「エクシンライト」の称
呼が生じることは明らかである。
　これに対して、引用商標は、黒色の横長長方形内に、うっすらと灰色で地
球に似た図形が描かれ、その上に大きく顕著に表された
「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字を配し、該文字の「ＥＸＩＮ」の部分は赤文
字で「ＬＩＧＨＴ」の部分は灰色で表されてなり、該文字の下方に位置する
ところに、灰色で極めて小さく表された「Ｅｘ　＆　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ」の文字を配してなるものであるところ、その構成中
「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字部分は、文字の大きさや表し方により、視覚
上、構成全体において看者に最も強い印象を与えるものといえる。
　してみると、本件商標と引用商標とは、共通の称呼「イクシンライト」又
は「エクシンライト」を生ずる類似の商標であることは明らかである。
　本件商標と引用商標とを、その構成全体をもって比較するときは、独立し
て自他商品の識別標識として機能し得る「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字部分
において、両者は、外観上、極めて近似するものである。
　本件商標と引用商標とは、それぞれ上記１及び２のとおりの構成からなる
ものであるから、本件商標と、引用商標において独立して自他商品の識別標
識として機能し得る「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字部分とを比較するとき
は、両者は、観念上、同一といえる。
　したがって、本件商標と引用商標とは、外観において近似し、称呼及び観
念を同じくするものであるから、互いに紛れるおそれのある類似の商標とい
うべきである。
３　商標法第８条第１項
　商標法第８条第１項は、同一又は類似の商品に使用する同一又は類似の商
標について異なった日に二以上の商標登録出願があったときは、最先の商標
登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる旨規定す
る。
　してみると、本件商標と引用商標とは、指定商品又は指定役務について同
一又は類似で、商標についても類似するものであり、本件商標の出願日が平
成２５年４月１２日で、引用商標の優先日が平成２４年１２月１７日である
ことからすれば、本件商標の登録は明らかに同規定に違反するものである。
４　商標法第４条第１項第７号
　被請求人は、本件商標の出願前の平成２３年１２月１３日には、請求人の
商品を購入する取引を開始している（甲３）。そして、本件商標の出願前の
２０１２年１１月８日付け文書において、被請求人はゴーライト社の当時の
トレードネームであったスミスライトインターナショナルとの間で、ゴーラ
イト社の製品であるスミスライトという製品について日本国内で販売とサー
ビスを行う代理店として承認されている（甲４、甲５）。
　また、請求人が、当時請求人の日本代理店であった被請求人に対して、
ゴーライト社の製品について新たなブランド名として、
「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」という名称を使用する旨をＥメールにて知らせたと
ころ（甲６）、その２日後である平成２５年４月１２日に被請求人によって
商標登録出願されたものである。すなわち、被請求人は、請求人の製品につ
いての新たなブランド名が「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」という名称となることを



認識した上で、商標出願し、商標登録を取得したものである。
　このように、当時請求人の日本代理店であった被請求人が、請求人に無断
で日本において商標登録出願し、その後登録を受けた本件商標は、公正な取
引秩序を乱すおそれがあって国際信義に反し公の秩序を害するものである
（東京高裁平成１０年（行ケ）第１８５号平成１１年１２月２２日判決）。
　したがって、本件商標は、商標法第４条第１項第７号に該当するものであ
る。
５　むすび
　以上のとおり、本件商標と引用商標とは、類似の商標であり、引用商標は
その先出願に係るものであって、また、本件商標の指定商品は、引用商標の
指定商品と同一又は類似する商品であるから、本件商標は、商標法第８条第
１項の規定に該当し、同法第４６条第１項第１号の規定により、無効にすべ
きものである。
　また、本件商標は、公正な取引秩序を乱すおそれがあって国際信義に反し
公の秩序を害するものであるから、商標法第４条第１項第７号に該当し、商
標法第４６条第１項第１号により無効にすべきものである。
　
第４　被請求人の答弁
　被請求人は、請求人の主張に対し何ら答弁していない。
　
第５　当審の判断
１　本件商標と引用商標との類否について
（１）本件商標について
　本件商標は、前記第１のとおり、「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の欧文字を標準
文字により表してなるものであり、その構成文字に相応して「エクシンライ
ト」又は「イクシンライト」の称呼が生じるものであって、本件商標を構成
する文字は特定の意味を有する成語とは認められないものであるから、特定
の観念を生じないものである。
（２）引用商標について
　引用商標は、前記第２のとおり、灰色の地球様の図形が描かれた黒色の横
長矩形図形内に、「ＥＸＩＮ」の欧文字を赤色で、その右側にやや間を空け
て、前記文字と同じ大きさの同じ書体により「ＬＩＧＨＴ」の欧文字を灰色
で表し、さらに、その下段部分に小さく「Ｅｘ　＆　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ
　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ」の文字を配してなるものであるところ、その構成中
「ＥＸＩＮ」及び「ＬＩＧＨＴ」の各文字は、赤色と灰色であって色彩を異
にはするものの、両文字が引用商標中の中央部分に大きく、同じ書体、同じ
大きさで等間隔をもって表されているものであり、「ＥＸＩＮ」と
「ＬＩＧＨＴ」の文字の間は、わずか半角程度であるから、両文字部分が看
者に一体のものとして観察されるとみるのが相当であり、また、その下段部
分の文字に較べて大きく表されていることから、引用商標は、その構成中
「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるもので
あって、引用商標における商品の出所識別識別としての要部であるとみるこ
とができる。
　したがって、引用商標は、その構成中「ＥＸＩＮＬＩＧＨＴ」の文字部分
から、該構成文字に相応して「エクシンライト」又は「イクシンライト」の
称呼を生ずるものであり、特定の観念は生じないものである。
（３）本件商標と引用商標の類否判断
　本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標は、引用商標の要部との比
較において、ともに特定の観念を生じないことにより、観念において比較し
得ないとしても、その文字構成を同じくするものであり、また、「エクシン
ライト」又は「イクシンライト」の称呼を共通にするから、両商標の外観、
称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し
て全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標というべき
である。
２　商標法第８条第１項について
（１）本件商標と引用商標の類否について
　本件商標は、前記したとおり、引用商標と類似する商標である。
（２）本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務の類否につい
て
　本件商標の指定商品は、前記第１のとおり、第１１類「照明用器具」であ



り、これは、前記第２のとおりの、引用商標の指定商品及び指定役務中、第
１１類「Lighting apparatus and installations, including lighting
apparatus and installations incorporating light-emitting diodes;
parts and accessories for the aforesaid goods. 」及び第３５類
「Retailing, wholesaling and online retail services of lighting
apparatus and installations including lighting apparatus and
installations incorporating light-emitting diodes, light-emitting
diodes and other light-emitting devices, electrical regulating
apparatus, telecommunication apparatus, computers and their
peripheral devices, display apparatus incorporating light-emitting
diodes and other light-emitting devices, remote control apparatus
for lighting apparatus and parts and accessories for the aforesaid
goods.」と同一又は類似するものである。
（３）本件商標及び引用商標に係る出願人について
　本件商標は、前記第１のとおり、平成２５年４月１２日に登録出願された
ものである。
　これに対して、引用商標は、前記第２のとおり、本件商標の登録出願日前
である２０１２年（平成２４年）１２月１７日にオーストラリア国において
した商標登録出願に基づきパリ条約第４条による優先権を主張して、
２０１３（平成２５年）６月１４日に日本国を指定して国際登録出願された
ものである。
　そうすると、本件商標の登録出願日は、引用商標がパリ条約の同盟国にお
いてした商標登録出願の出願日より後れるものであるから、引用商標は、本
件商標の先願に係るものといわなければならない。
　したがって、本件商標に係る登録出願人は、商標法第８条第１項に規定す
る「最先の商標登録出願人」ということはできず、引用商標に係る商標登録
出願人が同項所定の「最先の商標登録出願人」と認められる。
（４）まとめ
　してみれば、本件商標は、引用商標に類似し、その指定商品も引用商標の
指定商品及び指定役務と同一又は類似するものであって、本件商標の登録出
願人は、商標法第８条第１項所定の「最先の商標登録出願人」とは認められ
ないから、本件商標の登録は、同法第８条第１項の規定に違反してされたも
のである。
３　結語
　以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第４条第１項第７号について論
じるまでもなく、同法第８条第１項に違反してされたものであるから、商標
法第４６条第１項の規定に基づき、無効とすべきである。
　よって、結論のとおり審決する。

平成２８年　５月１１日

　　審判長　　特許庁審判官 今田 三男
特許庁審判官 堀内 仁子
特許庁審判官 小松 里美

別掲（引用商標）（色彩は原本参照）　
　

　
（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は、その日数を附加します。）以内に、この審決に係
る相手方当事者を被告として、提起することができます。　　　　　　　　
　（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　



　　特許庁は、著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）
の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害
とならないよう十分にご注意ください。

〔審決分類〕Ｔ１１１　．４　　－Ｚ　　（Ｗ１１）

審判長　　　特許庁審判官 今田　三男 7853
　　　　　　特許庁審判官 小松　里美 8227
　　　　　　特許庁審判官 堀内　仁子 7656


