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商標法４条１項19号の要件に関する
裁判例（国外事例）の検討

第１　はじめに

知財ぷりずむ2019年３月号20頁以下にて「商標法４条１項19号の要件に関する裁判例（国内事
例）の検討」と題して、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標の登
録を認めないとする商標法（以下、「法」という）４条１項19号の規定につき、国内でのみ周知
性を有すると主張された例（国内事例）に関する裁判例を通じて要件の判断を検討した。
法４条１項19号は、平成８年の改正法（平成８年法律第68号）によって制定されたが、上記拙
稿でも指摘したとおり、商品及び人の国際的交流の活性化に伴う外国の周知著名商標の保護の重
要性も一層増してきていることから、その保護を目的として、本規定は制定された１。すなわ
ち、外国で周知な商標について外国での所有者に無断で不正の目的をもってなされる出願・登録
を排除することが主たる目的とされているのである２。
しかしながら、一方で、国内で周知性を有する商標と異なり、外国でのみ周知性を有する商標
については、出願人にとって登録が拒絶されることについて予測可能性が働かない場合も想定さ
れ、先願登録主義とのバランスの問題も生じ得る。
そこで、本稿では、この先願登録主義とのバランスの問題を念頭に、外国で周知性を有すると
主張された例（国外事例）に関する裁判例を通じて法４条１項19号の要件についての判断を検討
したい。

第２　裁判例

拙稿執筆時（2019年２月）、裁判所ウェブサイトの知的財産裁判例集にて「商標法４条１項19号」
と検索したところ、ヒットした裁判例は122件あったが、そのうち法４条１項19号の該当性につ
いて具体的に主張立証がなされた例は、国外事例については20件（うち同号該当性を肯定したの
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１　「産業財産権法（工業所有権法）の解説　平成８年法律改正（平成８年法律第68号）」（特許庁ウェブ
サイト）141頁。

２　工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕1514頁（一般社団法人発明推進協会、令和２年
５月）。
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は13件）、国内事例については10件（うち同号該当性を肯定したのは４件）であった。
本稿執筆時（2022年２月）に同様に検索したところ、ヒットした裁判例は129件であり、拙稿

執筆時より３年間で７件増えていた。この７件のうち、国外事例については２件（うち同号該当
性を肯定したのは１件）、それ以外については５件（うち同号該当性を肯定したのは１件）であ
った。
本稿では、国内のみ、あるいは国内・国外ともに周知性を有すると認められる裁判例３は除外
し、主として国外でのみ周知性を有すると主張された事例に関する裁判例の要旨を、以下、古い
裁判例から順に、法４条１項19号該当性否定例は白抜きで、肯定例は黒字で数字を表記し、列挙
する（判旨中のアンダーラインは筆者が付したものである。）。

①　東京高裁平成14年10月８日判決＜請求棄却＞
本件商標：ＥＴＮＩＥＳ　　　　引用商標：ＥＴＮＩＥＳ
【出願日】　平成４年12月17日
【登録日】　平成８年１月31日
【審判請求日】　平成11年８月20日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係性】　原告は、株式会社レバンテが出願した本件商標権の一部移転を受け共有権利
者として登録されている者であり４、かつてスケートボードのチャンピオンであった被告との
間で取引のための接触がなされていた。

【判旨】　引用商標は、本件出願時、米国において使用され、これが付された商品が取扱業者、最
終消費者の間で流通していたとし、本件出願時、既に、日本のスケートボード用具を扱う業者
から注目され、同商標は、これらの業者の間で広く知られるに至っていたと認定した。また、
レバンテは、引用商標の存在を知り、それを付したＥＴＮＩＥＳ　ＵＳＡ社の製品が、日本で
も人気を博する蓋然性があると予測、期待した上で、同社に商談を持ち掛け、同社が誠実に対
応するという状況の下で、交渉における自己の立場を有利にするためなどの目的で本件出願を
したものと認め、不正の目的を認定した。

②　東京高裁平成15年11月20日判決＜請求棄却＞５

本件商標　

引用商標　

【出願日】　昭和63年11月８日、平成２年９月３日
【登録日】　平成３年７月31日、平成５年４月28日

３　たとえば、ioffi  ce2000に関する平成13年11月20日判決、ランプシェードの立体形状に関する知財高裁
平成30年７月25日判決など。

４　本件については、商標権の共有者の１人が当該商標登録を無効にすべき旨の審決に対し、単独で無
効審決の取消訴訟を提起することができる旨判示した最高裁平成14年２月22日第二小法廷判決・判例タ
イムズ1087号89頁がある。

５　中吉徹郎「14　不正の目的をもって使用する商標」『商標・意匠・不正競争判例百選（別冊ジュリス
ト188）』30頁。
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【審判請求日】　平成13年10月13日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係性】　両者の間には、被告商品の取引について詳細な話し合いがあり、その結果、
原告から被告が被告商品を買い受けることなどについて基本的な意見が一致したものの、原告
が日本における独占販売権を取得することについて確定的な合意は成立していなかった。

【判旨】　引用標章は、本件各商標の登録出願前には、少なくとも米国内のバッグ類を取り扱う業
界及び当該商品の需要者の間で広く認識されていたと周知性を認定の上、米国内で広く認識さ
れているに至っていた標章を使用する許諾を得ていないことを認識しつつ、日本でこれと外観
において（本件結合商標については称呼においても）類似する本件各商標の登録出願をしたも
のとして、そこには不正の目的があったというべきであるとした。

❸　東京高裁平成16年12月21日判決＜請求棄却＞
本件商標：ＨＯＲＴＩＬＵＸ　　　　引用商標：ＨＯＲＴＩＬＵＸ
【出願日】　平成11年12月27日
【登録日】　平成12年10月20日
【審判請求日】　平成14年８月28日
【審決の結論】　不成立
【当事者の関係性】　本件商標出願より約１年８か月前に幕張メッセ展示会の参加会社としてビジ
ネス上の接触があった。

【判旨】　本件商標の登録出願前において、オランダ等の外国で周知となっていたこと、また日本
国内で周知であったことが証拠上認められないとし、本件商標中の「ＨＯＲＴＩ」は園芸を意
味する英語である「ｈｏｒｔｉｃｕｌｔｕｒｅ」に由来するものであり、この語は少なくとも
園芸用器具類の製造販売に係る業界においては一般的に知られており、同商標中の「ＬＵＸ」
の語がランプ照度の単位を表すものであることも一般的によく知られているところであるか
ら、これらを結合した造語商標を採択することは、原告商標について認識するまでもなく容易
に想到し得るとし、被告が、ビジネス上の接触等を通じて知り得た原告の商号ないし原告商標
を剽窃したなど、本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情が
あると認められないとした。

④　知財高裁平成17年６月20日判決＜請求棄却＞
本件商標： 　　　　引用商標：Ｍａｎｅ ‘ｎ Ｔａｉｌ

【出願日】　平成７年10月25日
【登録日】　平成９年９月５日
【審判請求日】　平成14年８月28日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係】　原告は被告に被告商品の輸入申入れをしたが、断られ、本件商標出願後に被告
の日本の販売代理店に対して販売中止の警告を行っていた。

【判旨】　引用商標と本件商標とは高い類似性を有していること、引用商標が本件商標の出願当
時、米国内において被告の商品を表示するものとして需要者等の間で広く認識されていたこと
をも併せ考慮すると、原告は、本件商標の出願当時、米国内において引用商標が広く知られて
いることを知りながら、未だ引用商標が我が国において商標登録されていないことを奇貨とし
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て、被告の国内参入を阻止ないし困難にし、あるいは被告の日本進出に際し原告との国内代理
店契約の締結を強制するなどの不正の目的のために、引用商標と類似する本件商標を出願し、
設定登録を受けたものと推認せざるを得ないというべきであると判断した。

⑤　知財高裁平成19年３月12日判決＜審決取消＞
本件商標：ＭＡＧＩＣＡＬＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ 
引用商標１：ＴＨＥ　ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ
引用商標２：
引用商標３：
【出願日】　平成14年12月４日
【登録日】　平成16年５月28日
【審判請求日】　平成17年８月18日
【審決の結論】　不成立
【当事者の関係性】　関係性なし
【判旨】　本件商標と各引用商標は類似し、「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」ないし「ＳｈｏｅＳｏｕｒ
ｃｅ」の部分は、独創的な造語であり、原告の略称及び各引用商標を除けば、本件商標以外に
使用されている例は認められず、原告は、本件商標の出願時までには、「ペイレスシューソー
ス」をその略称とし、店舗数約５千店の北米最大の靴専門の小売店として我が国においても広
く知られるに至っており、各引用商標も原告に係る商品を示す商標として広く知られていたこ
とから、昭和35年設立に係る靴の製造、卸売り及び小売りを業とする会社である被告は、実際
に靴店舗を出店していたのであり、本件商標出願前に上記の事情を認識していたと認めるのが
自然であるとして、19号該当性肯定した（法４条１項11号、15号違反も認定）。

⑥　知財高裁平成19年５月23日判決＜審決取消＞
本件商標：ＤｏｎａＢｅｎｔａ　　　　引用商標：Ｄｏｎａ Ｂｅｎｔａ
【出願日】　平成10年９月21日
【登録日】　平成11年12月10日
【審判請求日】平成17年２月10日
【審決の結論】　不成立
【当事者の関係性】　ブラジル食品を多数扱っている業界トップクラスのシェアを持つＡグループ
の代表者が、ブラジル国登録商標「Ｄｏｎａ　Ｂｅｎｔａ」が原告の商標であることを承知し
ており、ブラジル国登録商標「Ｄｏｎａ　Ｂｅｎｔａ」を使用した原告商品の販売代理権を有
している。被告はこのＡグループと取引関係あり。

【判旨】　原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第２位の企業であること等に鑑
みれば、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたこと
が推認されるとして周知性を認定し、被告が日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食
品を製造販売していたことから、出願時より前からブラジル国内の食品に関する事情に接して
いる日系ブラジル国人の従業員が在籍していたのであるから、被告は出願当時、「Ｄｏｎａ　
Ｂｅｎｔａ」が原告の業務に係る商品を表示する商標であることを認識していたものと認める
のが相当であるとし、原告商標と極めて類似する本件商標をあえて採用し、登録出願したの
は、ブラジル国において広く認識されている原告商標の名声に便乗する不正の目的をもってし
たものと認めるのが相当であると認定した。
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⑦　知財高裁平成20年６月26日判決＜審決取消＞６

本件商標：　コンマー　　　　　引用商標：ＣＯＮＭＥＲ
　　　　　ＣＯＮＭＥＲ
【出願日】　平成15年７月４日
【登録日】　平成16年５月28日
【審判請求日】　平成18年12月27日　
【審決の結論】　登録無効（法４条１項７号）
【当事者の関係性】　「ＣＯＮＭＥＲ」商標の登録を受けていたリアルマッコイズ社より原告は商
標の移転登録を受けた。リアルマッコイズ社は、被告との間で、被告から購入する「ＣＯＮＭ
ＥＲ」との表示を付したファスナーを販売する限りにおいて「ＣＯＮＭＥＲ」との表示を使用
する非独占的な使用権を許諾されていた。

【判旨】　少なくとも法４条１項７号に該当するとした点には誤りがあるとして、審決は取り消す
べきものと判断し、「ＣＯＮＭＥＲ」の表示がファスナーを表示するものとして、ファスナー
の需要者であるフライトジャケットの取引業者や愛好家の間で広く知られているとして周知性
を認定し、原告代表者がフライトジャケットやその構成部材であるファスナーについて深い知
識を有していること、リアルマッコイズ社が被告等と「ＣＯＮＭＥＲ」との表示を付したファ
スナーを販売する限りにおいて「ＣＯＮＭＥＲ」の表示を使用する非独占的な使用権を許諾さ
れていたこと等から不正の目的を認定し、法４条１項19号の無効事由があると判断した。

⑧　知財高裁平成20年９月17日判決＜請求棄却＞
本件商標：
引用商標：Ｂｅａｒ，ＢＥＡＲ,　ＢＥ　ＡＲ，ＢＥＡＲ　ＵＳＡ
【出願日】　平成７年７月17日
【登録日】　平成９年８月15日
【審判請求日】　平成18年６月27日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係性】　関係性なし
【判旨】　被告商標を使用したダウンジャケットは、平成６年から平成７年にかけての秋冬のシー
ズンにアメリカ合衆国においてヒットし、広く知られるようになったものと認められるとして
周知性を肯定し、周知性を前提とし、原告が「ＢＥＡＲ　ＵＳＡ」商標を知ることなく本件商
標を出願したとは考えがたいこと、原告代表者が平成６年ころから、外国の有名な商標に類似
する商標登録出願をしていること、本件商標をＴシャツやポロシャツに付して販売していたこ
と、本件商標のライセンシーを募集していたこと、原告は本件商標の登録を出願後、被告商標
に類似する複数の商標登録出願をし、拒絶査定がされるか、登録されても無効となったり、不
正使用を理由として商標登録を取り消されたりしていることから、原告は、本件商標を被告の
「ＢＥＡＲ　ＵＳＡ」商標と類似する紛らわしい商標として、自ら使用することによって、被
告の信用を利用して利益を得るために本件商標の登録出願をしたものと推認することができる
として、不正の目的を認定した。

６　判例タイムズ1297号269頁。
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⑨　知財高裁平成21年12月１日判決＜審決取消＞
本件商標： 　　　　引用商標：ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＩＥ

【出願日】　平成17年11月２日
【登録日】　平成18年７月７日
【審判請求日】　平成20年11月11日
【審決の結論】　不成立
【当事者の関係性】　関係性なし
【判旨】　米国商標を使用した店舗の数、カタログ頒布部数、ウェブサイトの開設状況及びその利
用状況等の事実関係によれば、本件商標の登録出願及び登録査定時点において、引用商標は少
なくとも米国において女性用被服及びハンドバッグ等の需要者の間に広く認識されていた商標
であると認めることができるとして周知性を認定し、原告が米国で商標出願をする際に担当者
が語尾の綴りの「ｇｙ」を「ｇｉｅ」と間違えたが、それがかえってユニークであるとしてそ
のまま使用された経緯があり、被告は被服のブランドライセンス事業を行っており外国の服飾
ブランドについても専門知識を有していたと推認されることからすれば、被告が別件商標を出
願した時点で本件各米国商標を知っていた可能性があること、被告が海外ブランドの発掘を目
的として米国ニューヨーク市に事務所を設立していたことから本件商標出願時点で本件各米国
商標を知っていたと認めるのが相当とし、本件商標を自ら使用することによって不当な利益を
得るため本件商標の登録出願をしたものと推認するのが相当として不正の目的を認定した。

⑩　知財高裁平成22年３月30日判決＜請求棄却＞
本件商標： 　　　　引用商標：

【出願日】　平成15年11月13日
【登録日】　平成16年４月30日
【審判請求日】　平成20年10月17日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係性】　原告は、自らが代表するスポーテックジャパンにて被告の事実上の代理店と
して被告製品の輸入販売を行っていた。

【判旨】　引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、自動車の改造部品又は改造部
品を搭載した自動車である被告の商品を表示するものとして、スイス、ドイツを中心としたヨ
ーロッパ諸国において需要者の間に広く認識されており、我が国においても特に外国車の需要
者の間に相当程度知られていたものと認められるとして周知性を認定し、識別力を生じる特徴
的な部分であるＳ状図形は、「Ｓ」の文字の全体の形状、文字の傾き、グラデーションを用い
た立体的な図柄を用いている点において共通し、その外観は類似するとして両商標の類似性も
認定の上、原告による本件商標の登録出願及び登録は、両者の関係が悪化し、協力関係が終了
する間になされたことから、被告との取引を終了せざるを得ないような状況の下で、取引終了
後も引用商標及び被告製品の顧客吸引力を利用して、自己の経営する事業の収益を図るために
されたものであって、不正の目的でされたものといえると認定した。
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11　知財高裁平成22年11月８日判決＜請求棄却＞
本件商標１： 　　　　　　　
本件商標２：
本件商標３： 　　

本件商標４：
引用商標：ＰＯＬＯ
【出願日】　１：昭和47年６月13日　　２：昭和56年４月６日
　　　　　３：昭和63年11月９日　　４：昭和60年８月１日
【登録日】　１：昭和55年９月29日　　２：平成９年５月２日
　　　　　３：平成９年６月13日　　４：平成９年６月20日
【審判請求日】　１～３：平成21年４月30日　４：平成21年５月11日
【審決の結論】　却下（商標法４条１項15号、不正競争防止法２条１項１号及び２項）及び不成立
（その余）
【当事者の関係性】　被告は出願人から移転登録を得た「ＰＯＬＯ」関連のブランドを管理する会
社であるが、原告は、本件各商標と「ＰＯＬＯ」の文字部分が共通する標章や商標を用いて商
品の製造の仲介等の事業を行っており、これに伴い、被告から商標登録異議の申立て等を受け
ていた。

【判旨】　本件商標１の出願人であるＡが、本件商標１の出願と同日に「ラルフローレン」の文字
からなる商標も出願していること、Ａの経営する会社とラルフ・ローレンの双方がネクタイを
取り扱っていること等に照らすと、Ａには、本件商標１の出願時において、主観的にみる限
り、ラルフ・ローレンとの関係において何らかの不正の目的があったことを否定し去ることは
できないとしつつも、登録出願時に「ＰＯＬＯ」文字のみからなる商標がラルフ・ローレンの
業務に係る商品又は役務のみを表示するものとして日本国内又は海外における需要者に広く認
識されていたと認めることはできないとして周知性を否定した。

12　知財高裁平成31年２月28日判決＜請求棄却＞
本件商標：
引用商標１：メインマーク　　　　引用商標２：ｍａｉｎｍａｒｋ
【出願日】　平成27年８月25日
【登録日】　平成28年２月12日
【審判請求日】　平成29年６月１日
【審決の結論】　不成立
【当事者の関係性】　関係性なし
【判旨】　引用商標２が、Ｍａｉｎｍａｒｋグループの役務を表示するものとして、ニュージーラ
ンドの需要者の間に広く認識されていたというためには、引用商標２が、Ｍａｉｎｍａｒｋグ
ループの業務に係る役務に使用された結果、自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得す
るに至り、Ｍａｉｎｍａｒｋグループの役務であることを表示するものとして、ニュージーラ
ンド国内の需要者の間に広く認識されるに至ったことが必要であり、このことは、Ｍａｉｎｍ
ａｒｋグループそのものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題であると
して、本件においては、引用商標２がニュージーランドにおいてＭａｉｎｍａｒｋグループの
業務に係る役務について具体的にどのように使用されていたのか、その具体的な使用態様を認
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めるに足りる証拠はないとして、周知性を否定した。

⑬　知財高裁令和元年５月30日判決＜請求棄却＞
本件商標：ＫＣＰ　　　　引用商標：

【出願日】　平成27年２月18日
【登録日】　平成27年７月17日
【審判請求日】　平成29年６月１日
【審決の結論】　登録無効
【当事者の関係性】　販売代理店契約については合意に至らなかったものの、原告代表者が被告か
らウォンジン産業を通じて被告商品を購入し、日本に販売していた。

【判旨】　平成24年から平成27年までの各年の韓国国内におけるコンクリートポンプ車市場におけ
る被告の市場占有率は、30％台から40％台を占め、いずれの年度も第１位であったこと、その
間、被告は、被告商標を製品カタログやウェブサイトで使用して広告宣伝を行っていたことか
らすると、被告商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、韓国におけるコンク
リートポンプ車を取り扱うコンクリート圧送業者等の需要者の間で、被告製コンクリートポン
プ車を含む被告商品を表示するものとして広く認識されていたものと認められるとして周知性
を認定した。また、原告代表者は、被告商標の周知性を認識していたが、被告が日本に進出し
てその営業拠点を作り、事業展開を行うための営業活動に着手したことを知るや、被告商標が
商標登録されていないことを奇貨として、被告の日本国内参入を阻止又は困難にするととも
に、本件商標を有償で被告に買い取らせ、あるいは原告が日本における被告の販売代理店とな
る販売代理店契約の締結を強制させるなどの不正の目的も認定した。

第３　検　討

法４条１項19号は、⑴他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国
における需要者の間に広く認識されている商標と　⑵同一又は類似の商標であって、⑶不正の目
的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）
をもって使用するものが登録排除の対象とされている。また、規定の末尾に「（前各号に掲げる
ものを除く。）」とあるとおり、法４条１項１号から18号に該当する場合には本号は適用されな
い。以下、要件ごとに検討する。

１　周知性の要件
⑴　審査基準
周知性の要件に関しては、法文上、「日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されて

いる」と規定されており、日本国内、外国のいずれかにおいて広く認識されていれば足りるとさ
れている。
そして、商標審査基準（改訂第15版）第３．十七.１．では、需要者の間に広く認識されている
か否かの判断については、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広
く認識されている商標含むとし（商標審査基準第３．九（法４条１項10号）１．を準用）、｢外国
における需要者の間に広く認識されている商標｣については、我が国以外の一の国において周知
であることは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることを要しないとされてい
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る。

⑵　裁判例
ア　周知性の要件の位置づけ
①【ＥＴＮＩＥＳ】では周知性の要件につき、法４条１項19号は、もともとただ乗り（フリー
ライド）のみならず、希釈化（ダイリューション）や汚染（ポリューション）の防止をも目的と
する規定であり、外国において周知であるときは日本国内における周知性は問わないものとして
いることから「同号によって守られるに値する商標としての最低限の資格を設定するものにすぎ
ない」と位置づけている。
また、同裁判例では、「単なる周知にとどまる場合と著名の域に達している場合とで、同号の

適用の有無に相違が生じることがあるとしても、それは、不正の目的の有無を決める一要素とな
ることを通じてである、というべきである。」とも指摘されており、下記に述べるとおり、不正
目的の商標審査基準でも周知性の程度が不正目的の考慮要素として挙げられている。

イ　周知性の判断要素
②【ＭａｎｈａｔｔａｎＰｏｒｔａｇｅ】では、引用標章が付されるバッグ等はいわゆる旅行
通に好まれるものであることから、大量生産されるものではないと推認することができるとし
て、相当部数発行されているアイテム紹介誌に商標が付されている商品が紹介されている以上、
引用標章が付されるバッグ等の販売個数の多寡について認定するまでもなく、引用標章は米国内
において周知となっていたものと認めるべきものであるとしている。また、④【Ｍａｎｅ　‘ｎ 
Ｔａｉｌ】でも、広告が掲載された雑誌、カーレースのレースカーの車体への広告のみが認定さ
れている。その他、⑨【ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＩＥ】では、店舗数、カタログ頒布部数、ウェ
ブサイトの開設状況及びその利用状況が、⑩【ＳＰＯＲＴＥＣ】では、パンフレット、雑誌広告
記事、プレスリリース、ウェブサイト、雑誌の読者投票、国際自動車ショーでの展示、日本での
自動車雑誌等への掲載が⑬【ＫＣＰ】では、カタログ、ウェブサイト、売上高、市場占有率がそ
れぞれ認定されている。
したがって、周知性の判断要素としては、引用商標が付された商品の販売数量よりも広告が重
視されている傾向が伺える。

ウ　否定例の分析
第２で挙げた裁判例のうち、法４条１項19号の該当性を否定した３件はすべてこの周知性の要
件を欠くことを理由としており、不正目的の要件を欠くことを理由としたものはない。
❸【ＨＯＲＴＩＬＵＸ】では電球類の販売数量が３年５か月間で4503個に止まるとして周知性
を否定し、原告が提出した雑誌には照明器具メーカーとして原告が紹介されているものの、原告
商標が原告の商品である照明器具に使用されていると認めるような記載が存在せず、商標として
の「ＨＯＲＴＩＬＵＸ」が記載されているわけでもないと指摘した。また、11【ＰＯＬＯ】では
ラルフ・ローレンが設立した会社が「ポロ・ファッションズ・インコーポレーテッド」の名称で
あったことは認められるが、これらの事実から直ちにラルフ・ローレンが「ＰＯＬＯ」の文字の
みからなる商標を商品に用いていたことを推認することもできないとし、12【Ｍａｉｎｍａｒｋ】
では引用商標２がＭａｉｎｍａｒｋグループの役務を表示するものとしてニュージーランドの需
要者の間に広く認識されていたというためには、引用商標２がＭａｉｎｍａｒｋグループの業務
に係る役務に使用された結果、自他役務識別機能ないし自他役務識別力を獲得するに至り、Ｍａ
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ｉｎｍａｒｋグループの役務であることを表示するものとして、ニュージーランド国内の需要者
の間に広く認識されるに至ったことが必要であり、このことは、Ｍａｉｎｍａｒｋグループその
ものが需要者の間に広く認識されていたかどうかとは別個の問題であるとした。
このように、周知性の判断にあたっては、判断手法として当然のことではあるが、需要者の間
で、引用商標を使用している主体自体の周知性ではなく、引用商標が付された商品ないし役務の
周知性が必要であるとしている。
かかる観点からは、原告が小麦関連商品の製造販売においてブラジル国内で第２位の企業であ
ることから、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告の広告がなされ、紹介等もなされてきたこ
とが推認されるとした⑥【Ｄｏｎａ　Ｂｅｎｔａ】での認定は、引用商標を使用している主体自
体の周知性のみの認定に留まっているため、疑問が残る。

エ　審決の判断との相違
国内事例と異なり、国外事例では審決を覆す裁判例が多く、上記第２で挙げた13件の裁判例中
４件が審決を覆している。この４件のうち、審決と根拠条文を異にするものの、登録無効の結論
自体は維持した⑦【ＣＯＮＭＥＲ】を除く３件は、いずれも周知性が認められないとして法４条
１項19号の該当性を否定した審決を覆し、同号該当性を肯定した。
まず、⑤【ＴＨＥ　ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ】の審決では、請求人が北米で最大規模の靴専門店
として「ペイレスシューソース」社の略称で周知・著名であって、「ペイレス」と略称されるこ
とはあっても、「シューソース」社と略称されて広く認識されていたこと、及びその使用に係る
各引用商標が「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」と略称されて周知性を獲得するに至っていたことは認め
られないとし、また本件商標と引用商標は非類似であるとして不正目的も認めなかったが、判決
では、「ＭＡＧＩＣＡＬＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」のほか「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」の部分も自他
商品識別機能を有する特徴的部分であるとして、周知性、不正目的を認定した。
また、⑥【Ｄｏｎａ Ｂｅｎｔａ】の審決では、出願時におけるブラジル国の需要者の間での
周知性を否定し、不正目的もないとしたが、判決では、原告が小麦関連商品の製造販売において
ブラジル国内で第２位の企業であること等に鑑みれば、ブラジル国内の広い範囲にわたって原告
の広告がなされ、紹介等もなされてきたことが推認されるとして、周知性を認定し、さらには被
告が日本在住の日系ブラジル国人向けのブラジル国食品を製造販売していたから出願時より前か
らブラジルの国内の食品に関する事情に接している日系ブラジル国人の従業員が在籍していたこ
とから、出願当時、「Ｄｏｎａ　Ｂｅｎｔａ」が原告の業務に係る商品を表示する商標であるこ
とを認識していたものと認めるのが相当と判断した。
さらに、⑧【ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＩＥ】は、審決では提出された証拠が新聞広告及び雑誌
記事に関するもの２件に過ぎなかったことから周知性を否定したが、証拠が新たに提出されたこ
ともあり、判決では周知性が認定され、不正目的も認定された。
法４条１項19号に基づく無効審判は、法４条１項８号、同11号から14号までの規定が登録の日
から５年経過後は請求できないと規定されているのと異なり（法47条１項）、期間制限に服さな
いため、出願や登録から相当時間が経過してから請求される場合もある。たとえば、第２で挙げ
た裁判例11の本件商標１は、昭和47年に出願、昭和55年に登録されているが、審判請求されたの
は平成21年であり、出願から37年、登録から29年が経過している。このように審判請求や訴訟提
起まで出願から時間が経っていれば、そもそも出願時点での周知性を立証するための証拠収集が
困難であると想定され、さらには国外事例の場合、提出する証拠の翻訳作業も必要になるため、
限定した証拠しか提出できない場面もあると考えられる。このあたりを判決では考慮している可
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能性もあるように思われるが、妥当な判断かは疑問が残る。

２　同一又は類似性の要件
⑴　審査基準
商標審査基準（改訂第15版）第３．十七.２．では、｢需要者の間に広く認識されている｣他人の

商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されている
もの又は観念上の繋がりがあるものを含め、その他人の商標と類似するものと判断するとし、た
だし、その他人の商標が既成語の一部となっていることが明らかな場合等を除くとされている。

⑵　裁判例
第２で挙げた裁判例のうち、この要件を充足しないことを理由として、法４条１項19号の該当
性が否定された例はなく、すべての裁判例で本件商標と引用商標は同一又は類似と認定されてい
る。
このうち、この要件が争われたのは、②【Ｍａｎｈａｔｔａｎ　Ｐｏｒｔａｇｅ】、④【Ｍａ
ｎｅ‘ｎ　Ｔａｉｌ】、⑤【ＴＨＥ　ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ】、⑧【ＢＥＡＲ　ＵＳＡ】、⑩【Ｓ
ＰＯＲＴＥＣ】であるが、②【Ｍａｎｈａｔｔａｎ　Ｐｏｒｔａｇｅ】では、「構成の軌を一に
するものであって、社会通念上同一の範囲の商標と認められる」と判断されており、法４条１項
11号の類否の判断よりも、かなりゆるやかな基準で類似性が肯定されている印象を受ける。

３　不正目的の要件
⑴　審査基準
商標審査基準（改訂第15版）第３．十七.１．では、 ｢不正の目的｣の認定にあたって、〔１〕その
他人の商標が需要者の間に広く知られている事実、 〔２〕その周知商標が造語よりなるものであ
るか、又は、構成上顕著な特徴を有するものであるか、〔３〕その周知商標の所有者が、我が国
に進出する具体的計画(例えば、我が国への輸出、国内での販売等)を有している事実、〔４〕その
周知商標の所有者が近い将来、事業規模の拡大の計画(例えば、新規事業、新たな地域での事業
の実施等)を有している事実 、〔５〕出願人から商標の買取りや代理店契約締結等の要求を受け
ている事実、又は出願人が外国の権利者の国内参入を阻止しようとしている事実 、〔６〕出願人
がその商標を使用した場合、その周知商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるお
それがあることを示すような資料が存する場合には、当該事実を十分勘案するものとされてい
る。また、一以上の外国において周知な商標又は日本国内で全国的に知られている商標と同一又
は極めて類似するものであり、かつその周知な商標が造語よりなるものであるか、又は、構成上
顕著な特徴を有するものである場合、不正の目的をもって使用するものと推認して取り扱うもの
とされている。
すなわち、〔１〕・〔２〕当該商標に関する事実、〔３〕・〔４〕周知商標の所有者に関する事実、

〔５〕・〔６〕出願人に関する事実に分類することができる。

⑵　裁判例
裁判例では、不正目的の内容について、上記第２で下線を付した認定がされているが、かかる
認定に至る過程で着目した点ごとに、以下、検討する。
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ア　出願前から登録後の出願人の行動
出願人に関する事実は、上記審査基準〔５〕・〔６〕でも挙げられているが、出願前から登録後

の出願人の行動に着目することによって、不正目的を認定している例が多い。
①【ＥＴＮＩＥＳ】では、出願直前に取引の過程において日本で独占的に販売する権利を得た
い旨申し述べるなど、取引上自己に有利となる条件を持ちかけた事実が、②【Ｍａｎｈａｔｔａ
ｎＰａｓｓａｇｅ】では、被告商品を日本に輸入しようとしていたものの、被告の承諾を得ない
で出願した事実が、④【Ｍａｎｅ ‘ｎ Ｔａｉｌ】では、引用商標の所有者に輸入の希望を申し
入れたが断られ、その後、他社との間で輸入合意をし、商標出願し、引用商標の所有者に販売中
止の申し入れた事実が、⑧【ＢＥＡＲ　ＵＳＡ】では、本件商標のライセンシーを募集していた
事実が、⑬【ＫＣＰ】では、被告が日本における営業活動を行うために雇用した者と原告代表者
が面談した際、原告代表者は「ＫＣＰ」の商標を使って日本で営業活動をしたければ、原告から
商標権を購入する必要があると告げ、自社のパンフレットに「ＫＣＰ」の商標権を有しているこ
とを記載し、被告の日本法人に対し、ＫＣＰの表示を削除するように催告した上で、商標権侵害
訴訟を提起した事実がそれぞれ認定されている。
これらの事実の存在からは、いずれも出願人の不正目的が容易に推認できるといえ、こうした
事実を主張立証することが肝要である。

イ　当事者の関係性
上記第２で挙げた裁判例のうち、原告と被告との間で何らの関係性もなかった例が13件中４件
ある。このうち、周知商標の存在を知っていたことのみから不正目的ありと結論づけているの
は、⑤【ＴＨＥ　ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ】、⑨【ＡＮＴＨＲＯＰＯＬＯＧＩＥ】である。これら
の商標は、上記審査基準にて示された「一以上の外国において周知な商標・・・と極めて類似す
るものであり、かつその周知な商標が造語よりなるもの」にあてはまるとして、不正の目的をも
って使用するものと推認されたと考えられる。
しかしながら、⑤【ＴＨＥ　ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ】は、本件商標と引用商標が極めて類似す
るとも評価できず、被告主張のとおり「ＳＨＯＥ」は「靴」、「ＳＯＵＲＣＥ」は「供給元」とそ
れぞれ訳され、これらの結合商標とも評価できるため、不正目的ありとの結論づけは出願人の行
為等も考慮の上、慎重に行うべきであったように思う。

ウ　他の出願商標・登録商標
第２で挙げた裁判例のうち、出願人による他の出願商標や登録商標に着目し、不正目的を認定
している例がある。
⑧【ＢＥＡＲ　ＵＳＡ】では、出願人代表者が本件商標出願前から、ＧＡＰなど外国の有名な
商標に類似する商標登録出願をしていること、11【ＰＯＬＯ】では、出願人が「ラルフローレン」
の文字からなる商標も出願していることを認定している。かかる事情は、本件商標についても不
正な目的のための出願であることを裏付けると評価できる。
また、逆に引用商標を使用している者による他国での引用商標の登録を認定し、周知性の判断
の材料としている例もある。たとえば、①【ＥＴＮＩＥＳ】では、フランス、国際登録、台湾、
タイ、米国、ギリシャでの商標登録、②【Ｍａｎｈａｔｔａｎ　Ｐｏｒｔａｇｅ】及び⑦【ＣＯ
ＮＭＥＲ】では米国での商標登録、⑥【Ｄｏｎａ Ｂｅｎｔａ】ではブラジルでの商標登録をそ
れぞれ受けている事実を認定しており、引用商標の周知性を認定する要素となり得ると評価でき
る。
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エ　出願時期　
第２で挙げた裁判例のうち、⑩【ＳＰＯＲＴＥＣ】では、両者の関係が悪化し、協力関係が終
了する間に出願された事実、⑬【ＫＣＰ】では、被告が日本に進出してその営業拠点を作り、事
業展開を行うための営業活動に着手したことを知るや、出願した事実が認定されており、いずれ
も出願時期について不正目的の認定の要素となっているといえる。

第４　結　論

筆者は、国内においてのみ周知性を有すると主張された国内事例を検討した際、周知性の要件
が法４条１項19号の該当性を判断する上で重要な役割を果たしていると結論づけたが、主として
国外でのみ周知性を有すると主張された国外事例に関しては、不正目的の要件が同条項の該当性
を判断する上で重要な役割を果たしていると見受けられる。そして、不正目的の認定にあたって
裁判例では、当事者の主張を踏まえ、種々の考慮要素につき、様々な角度から検討が加えられて
いることが分かる。もっとも、緩やかに法４条１項19号の該当性を肯定し過ぎている印象もぬぐ
えず、先願登録主義とのバランスの観点からは結論の妥当性からは疑問が残る例もある。
国際化の進展に伴い、今後も法４条１項19号の適用が問題となる事例が増えることが予想され
るため、裁判例の動向を注視していきたい。　

以　上


