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特許侵害

知財高裁は、令和4年2月9日、原判決を取り消して、物の生産

方法の推定規定（特許法104条1）を適用し、控訴人らが製造販

売する製品の生産方法が特許発明の技術的範囲に属するとし

て、特許権侵害を肯定する判決をしました。本件の争点は多岐

にわたりますが、特許法104条に関する判断を中心に、以下ご

紹介します。

1．事案の概要

本件は、エクオール含有抽出物の製造方法等に係る特許

（「本件特許」）の特許権者である控訴人（一審原告）が、被控訴

人らが製造販売する製品の１つである原料（「被控訴人原料」）

の生産方法（「被控訴人方法」）は本件特許に係る特許発明

（「本件訂正発明」。なお、訂正後の特許請求の範囲に係る発明

である。）の技術的範囲に属するとして、控訴人らに対し、被控

訴人原料の譲渡の差止等を請求した事案です。

原判決は、被控訴人方法が本件発明（訂正前の特許請求の

範囲に係る発明）の構成要件の一部を充足しないと判断し、控

訴人の請求を棄却しました。これに対し、控訴人は、本件控訴を

提起しました。なお、本件特許については、控訴後に訂正を認

める審決が確定したことから、控訴審においては本件訂正発明

に基づく請求のみが審理されました。

2.．本判決の概要（特許法104条関連）

本判決は「被控訴人原料は、特許法104条により、本件訂正

発明の方法により生産したものと認められるか」という争点につ

き、概要、以下の判断を示しました。

（1）「物を生産する方法の発明」

本件特許の請求項1に照らすと、本件特許は「オルニチン及

びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵

物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上

のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」という

物（「本件訂正発明生産物」）を生産する方法について特許がさ

れている場合に当たる。

（2）「その物と同一の物」

被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることについて

は、被控訴人らが認否しておらず、その事実を明らかにしない

から、被控訴人らは、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に

当たる事実を自白したものとみなす（民事訴訟法159条1項2）。

（3）「特許出願」日

本件訂正発明は、本件特許の優先権主張の基礎出願（「本

件基礎出願」）に係る出願書類に記載されていたか、記載され

ていたに等しい発明であると認められるから、本件基礎出願に

基づく優先権主張の効果を享受できる。そうすると、本件特許に

ついては、本件基礎出願の日（「本件優先日」）が特許法104条

の「特許出願」日となる。

（4）「公然知られた物でない」

その物が特許法104条の「公然知られた物」に当たるといえる

には、基準時において、少なくとも当業者がその物を製造する手

がかりが得られる程度に知られた事実が存することを有する。

本件訂正発明生産物は、被控訴人らが証拠提出した本件優

知財高裁（2部）令和4年2月9日判決（令和2年（ネ）第10059号）裁判所ウェブサイト〔エクオール含有抽出物生産方法特許事件〕

物の生産方法の推定規定（特許法104条）に基づき
特許権侵害を肯定した知財高裁判決

長 谷 部  陽 平

先日当時に公知であった文献（「本件公知文献」）に記載されて

いたとはいえず、また、本件公知文献から本件訂正発明を容易

に想到することができたともいえない。そうすると、本件優先日

時点において、本件公知文献に触れた当業者が本件訂正発明

生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。し

たがって、本件訂正発明生産物は、本件優先日当時、「公然知

られた物でない」といえる。

（5）推定の覆滅

被控訴人らは、被控訴人方法は本件訂正発明の方法と異な

るから、被控訴人原料は本件訂正発明の方法を使用して生産

されたとはいえないと主張する。しかし、被控訴人らの提出証拠

等を踏まえても、被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法

を使用していないことが立証されているとはいえないから、特

許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。

3．本判決の意義

昭和50年の特許法改正により化学物質の発明が特許を受

けることができるようになったことにより、物の生産方法の特許

発明の権利行使をしなければならない場面が少なくなったこと

から、最近では、特許法104条が活用される場面はあまり見ら

れなくなりました。本判決は、知財高裁が、特許法104条の適否

等について具体的・詳細な判断を示したものとして、先例的価

値を有するものと考えられることから、ご紹介する次第です。

1　物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産

　したものと推定する。（特許法104条）
2　事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認める

　べきときは、この限りでない。（民訴法159条1項）

次ページへ続く

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/hasebe_yohei.php
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/953/090953_hanrei.pdf
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知財高裁は、令和4年2月9日、原判決を取り消して、物の生産

方法の推定規定（特許法104条1）を適用し、控訴人らが製造販

売する製品の生産方法が特許発明の技術的範囲に属するとし

て、特許権侵害を肯定する判決をしました。本件の争点は多岐

にわたりますが、特許法104条に関する判断を中心に、以下ご

紹介します。

1．事案の概要

本件は、エクオール含有抽出物の製造方法等に係る特許

（「本件特許」）の特許権者である控訴人（一審原告）が、被控訴

人らが製造販売する製品の１つである原料（「被控訴人原料」）

の生産方法（「被控訴人方法」）は本件特許に係る特許発明

（「本件訂正発明」。なお、訂正後の特許請求の範囲に係る発明

である。）の技術的範囲に属するとして、控訴人らに対し、被控

訴人原料の譲渡の差止等を請求した事案です。

原判決は、被控訴人方法が本件発明（訂正前の特許請求の

範囲に係る発明）の構成要件の一部を充足しないと判断し、控

訴人の請求を棄却しました。これに対し、控訴人は、本件控訴を

提起しました。なお、本件特許については、控訴後に訂正を認

める審決が確定したことから、控訴審においては本件訂正発明

に基づく請求のみが審理されました。

2.．本判決の概要（特許法104条関連）

本判決は「被控訴人原料は、特許法104条により、本件訂正

発明の方法により生産したものと認められるか」という争点につ

き、概要、以下の判断を示しました。

（1）「物を生産する方法の発明」

本件特許の請求項1に照らすと、本件特許は「オルニチン及

びエクオールを含有する粉末状の発酵物であって、前記発酵

物の乾燥重量1g当たり、8mg以上のオルニチン及び1mg以上

のエクオールが生成され、食品素材として用いられる物」という

物（「本件訂正発明生産物」）を生産する方法について特許がさ

れている場合に当たる。

（2）「その物と同一の物」

被控訴人原料が本件訂正発明生産物に当たることについて

は、被控訴人らが認否しておらず、その事実を明らかにしない

から、被控訴人らは、被控訴人原料が本件訂正発明生産物に

当たる事実を自白したものとみなす（民事訴訟法159条1項2）。

（3）「特許出願」日

本件訂正発明は、本件特許の優先権主張の基礎出願（「本

件基礎出願」）に係る出願書類に記載されていたか、記載され

ていたに等しい発明であると認められるから、本件基礎出願に

基づく優先権主張の効果を享受できる。そうすると、本件特許に

ついては、本件基礎出願の日（「本件優先日」）が特許法104条

の「特許出願」日となる。

（4）「公然知られた物でない」

その物が特許法104条の「公然知られた物」に当たるといえる

には、基準時において、少なくとも当業者がその物を製造する手

がかりが得られる程度に知られた事実が存することを有する。

本件訂正発明生産物は、被控訴人らが証拠提出した本件優
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先日当時に公知であった文献（「本件公知文献」）に記載されて

いたとはいえず、また、本件公知文献から本件訂正発明を容易

に想到することができたともいえない。そうすると、本件優先日

時点において、本件公知文献に触れた当業者が本件訂正発明

生産物を製造する手がかりが得られたということはできない。し

たがって、本件訂正発明生産物は、本件優先日当時、「公然知

られた物でない」といえる。

（5）推定の覆滅

被控訴人らは、被控訴人方法は本件訂正発明の方法と異な

るから、被控訴人原料は本件訂正発明の方法を使用して生産

されたとはいえないと主張する。しかし、被控訴人らの提出証拠

等を踏まえても、被控訴人原料の生産に本件訂正発明の方法

を使用していないことが立証されているとはいえないから、特

許法104条の推定が覆滅されたと認めることはできない。

3．本判決の意義

昭和50年の特許法改正により化学物質の発明が特許を受

けることができるようになったことにより、物の生産方法の特許

発明の権利行使をしなければならない場面が少なくなったこと

から、最近では、特許法104条が活用される場面はあまり見ら

れなくなりました。本判決は、知財高裁が、特許法104条の適否

等について具体的・詳細な判断を示したものとして、先例的価

値を有するものと考えられることから、ご紹介する次第です。

目次へ戻る
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1．事案の概要

(1)本件は、発明の名称を「情報処理装置及び方法、並びにプ

ログラム」とし、「知的財産権の活用を希望する権利者等に対

して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多く

かつ容易に提示すること」を目的とする発明（本件発明）の特

許出願ついて、特許庁より、進歩性欠如を理由に拒絶査定が

なされたところ、不服審判についても同様に不成立の審決

（本件審決）となったことから、出願人X（原告）より当該審決

の取消請求がなされた事案です（補正手続等の詳細は省略

しています。結論として、知財高裁も、進歩性欠如を認めて本

件審決を維持しています。）。本件発明はいわゆるサブコンビ

ネーション発明と認定されたところ、その発明の要旨認定が

問題となったため、本稿ではその点を中心に取り上げます。

(2)前提として、サブコンビネーション発明とは、「二以上の装置

を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み

合わせてなる製造方法の発明等（コンビネーション）に対し、

組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等」（特許・実

用審査基準参照）を言います。

本件発明は、「知的財産権の活用を希望する権利者等に

対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多

くかつ容易に提示する」という目的を達成するために、概要

①知的財産権の権利者（請求項1における「第1ユーザ」）の

情報処理装置（コンピューター）から当該知的財産権に関す

る公報の情報（請求項1における「第1情報」）を通知（送信）

し、②その通知を受けたサーバにおいて、㋐当該公報の情報

から特定の情報を抽出し、㋑その情報と別途サーバに登録さ

れていた情報を基に通知対象者を決定し、㋒通知対象者の

端末に当該知的財産権の情報を通知し、㋓その後、通知対

象者の端末から、当該知的財産権に対してその者が興味を

有する旨の情報を受信し、㋔それを基に知的財産権に興味

を有する者が存在することを少なくとも示す情報（興味を有

する通知対象者のリストなど。請求項１における「第7情報」）

を生成し、㋕これを情報処理装置に対して送信し、③それを

情報処理装置で受信するという構成を有するものとして出願

されていました。

2．本件審決の判断と出願人X（原告）の主張

本件審決は、本件発明は、請求項の記載によれば「（第１ユー

ザによって操作される）情報処理装置」に係る発明であるとこ

ろ、請求項のうちサーバにおける処理に係る部分（上記概要の

②に係る部分（請求項（C）、（C1）乃至（C7）に対応。以下「サー

バ処理部分」と言います。））は、「情報処理装置から（第１情報と

して）公報の情報が通知され、また、情報処理装置が受付ける

第７情報を送信する、サーバを特定する構成要件であって、情

報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない」と判断し

たうえ、当該構成を除いた構成を前提とすると、引用発明との

相違点は容易想到であるとして、進歩性要件の充足を否定しま

した。

知財高裁（3部）令和4年2月10日判決（令和3年（行ケ）第10056号）裁判所ウェブサイト〔知的財産権の活用候補者提示情報処理装置事件〕

サブコンビネーション発明の要旨認定

渡 辺  洋

審 決 取 消
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これに対し、出願人であるXは、本訴訟の中で、本件発明の

情報処理装置は、課題との関係から、「知的財産権の活用候補

者提示」のための専用端末と捉えることができ、サーバの構成

と一組のものとして発明を構成しているので、サーバの存在を

除外して本件発明を認定するのは誤りであると主張しました。

3．知財高裁の判断

(1)まず知財高裁は、本件発明は、「二つ以上の装置を組み合

わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情

報処理装置の発明（以下「サブコンビネーション発明」とい

う。）であると認められる」と判断しました。

(2)そのうえで、特許発明の要旨認定の一般論について、

　特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情がない

限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に

基づいてされるべきであるが、特許請求の範囲の記載の

技術的意義が一義的に明確に理解することができないと

か、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明

の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段

の事情がある場合は、明細書の発明の詳細な説明の記載

を参酌することが許される

とのリパーゼ最高裁判決1の規範を述べたうえ、サブコンビ

ネーション発明の特定について以下のような規範を示しまし

た。

　サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の

請求項中に記載された「他の装置」に関する事項が、形

状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又

は動作、用途等（以下「構造、機能等」という。）の観点から

当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有する

かを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるとこ

ろ、「他の装置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特

定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能

等を何ら特定してない場合は、「他の装置」に関する事項

は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有し

ないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発

明の要旨を認定することが相当であるというべきである。

（下線は筆者）

そして上記規範を前提にすると、

　請求項のうちサーバ処理部分は、情報処理装置から通知

された情報に対して、どのような処理を行い、どのような情

報を生成して情報処理装置に送信するかというサーバの

独自処理を特定したもので、情報処理装置が行う処理を

特定するものではないこと

　情報処理装置は、第１情報をサーバに送信し、第７情報を

サーバから受信するものであるところ、かかる情報処置装

置の機能は、サーバに所定の情報を送信してサーバから

所定の情報を受信するという機能に留まり、当該機能は、

サーバ処理部分によって影響を受けたり制約されるもので

はないから、当該構成は、情報処理装置の機能、作用を何

ら特定するものではないこと

として、請求項のうちサーバ処理部分（請求項（C）、（C1）乃

至（C7））を発明特定事項としなかった本件審決に誤りはな

く、本件発明は進歩性要件を満たさないとした判断に誤りは

ないとしました。

4．本判決の意義

サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲のう

ち他のサブコンビネーションに関する事項がどこまで当該発明

の発明特定事項になるのかが問題となります。この点、本判決

の規範は、特許・実用新案審査基準の判断枠組を確認したもの

と言えます。裁判例において、「サブコンビネーション発明」と明

示されて判断が示された件数は少ないと思われる中、「サブコ

ンビネーション発明」と明示し、発明の要旨認定の規範を示した

うえ、具体的な検討を示した本判決は、「サブコンビネーション

発明」を検討するうえで参照価値があると考え、紹介した次第で

す。

サーバが実行する処理の流れ（公開特許公報より）

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/watanabe_hiro.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/090915_hanrei.pdf
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1．事案の概要

(1)本件は、発明の名称を「情報処理装置及び方法、並びにプ

ログラム」とし、「知的財産権の活用を希望する権利者等に対

して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多く

かつ容易に提示すること」を目的とする発明（本件発明）の特

許出願ついて、特許庁より、進歩性欠如を理由に拒絶査定が

なされたところ、不服審判についても同様に不成立の審決

（本件審決）となったことから、出願人X（原告）より当該審決

の取消請求がなされた事案です（補正手続等の詳細は省略

しています。結論として、知財高裁も、進歩性欠如を認めて本

件審決を維持しています。）。本件発明はいわゆるサブコンビ

ネーション発明と認定されたところ、その発明の要旨認定が

問題となったため、本稿ではその点を中心に取り上げます。

(2)前提として、サブコンビネーション発明とは、「二以上の装置

を組み合わせてなる全体装置の発明、二以上の工程を組み

合わせてなる製造方法の発明等（コンビネーション）に対し、

組み合わされる各装置の発明、各工程の発明等」（特許・実

用審査基準参照）を言います。

本件発明は、「知的財産権の活用を希望する権利者等に

対して、当該知的財産権を有効活用してくれる候補者を数多

くかつ容易に提示する」という目的を達成するために、概要

①知的財産権の権利者（請求項1における「第1ユーザ」）の

情報処理装置（コンピューター）から当該知的財産権に関す

る公報の情報（請求項1における「第1情報」）を通知（送信）

し、②その通知を受けたサーバにおいて、㋐当該公報の情報

から特定の情報を抽出し、㋑その情報と別途サーバに登録さ

れていた情報を基に通知対象者を決定し、㋒通知対象者の

端末に当該知的財産権の情報を通知し、㋓その後、通知対

象者の端末から、当該知的財産権に対してその者が興味を

有する旨の情報を受信し、㋔それを基に知的財産権に興味

を有する者が存在することを少なくとも示す情報（興味を有

する通知対象者のリストなど。請求項１における「第7情報」）

を生成し、㋕これを情報処理装置に対して送信し、③それを

情報処理装置で受信するという構成を有するものとして出願

されていました。

2．本件審決の判断と出願人X（原告）の主張

本件審決は、本件発明は、請求項の記載によれば「（第１ユー

ザによって操作される）情報処理装置」に係る発明であるとこ

ろ、請求項のうちサーバにおける処理に係る部分（上記概要の

②に係る部分（請求項（C）、（C1）乃至（C7）に対応。以下「サー

バ処理部分」と言います。））は、「情報処理装置から（第１情報と

して）公報の情報が通知され、また、情報処理装置が受付ける

第７情報を送信する、サーバを特定する構成要件であって、情

報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない」と判断し

たうえ、当該構成を除いた構成を前提とすると、引用発明との

相違点は容易想到であるとして、進歩性要件の充足を否定しま

した。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

これに対し、出願人であるXは、本訴訟の中で、本件発明の

情報処理装置は、課題との関係から、「知的財産権の活用候補

者提示」のための専用端末と捉えることができ、サーバの構成

と一組のものとして発明を構成しているので、サーバの存在を

除外して本件発明を認定するのは誤りであると主張しました。

3．知財高裁の判断

(1)まず知財高裁は、本件発明は、「二つ以上の装置を組み合

わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情

報処理装置の発明（以下「サブコンビネーション発明」とい

う。）であると認められる」と判断しました。

(2)そのうえで、特許発明の要旨認定の一般論について、

 特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情がない

限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に

基づいてされるべきであるが、特許請求の範囲の記載の

技術的意義が一義的に明確に理解することができないと

か、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明

の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段

の事情がある場合は、明細書の発明の詳細な説明の記載

を参酌することが許される

とのリパーゼ最高裁判決1の規範を述べたうえ、サブコンビ

ネーション発明の特定について以下のような規範を示しまし

た。

 サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の

請求項中に記載された「他の装置」に関する事項が、形

状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又

は動作、用途等（以下「構造、機能等」という。）の観点から

当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有する

かを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるとこ

ろ、「他の装置」に関する事項が当該「他の装置」のみを特

定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能

等を何ら特定してない場合は、「他の装置」に関する事項

は、当該請求項に係る発明を特定するために意味を有し

ないことになるから、これを除外して当該請求項に係る発

明の要旨を認定することが相当であるというべきである。

（下線は筆者）

そして上記規範を前提にすると、

 請求項のうちサーバ処理部分は、情報処理装置から通知

された情報に対して、どのような処理を行い、どのような情

報を生成して情報処理装置に送信するかというサーバの

独自処理を特定したもので、情報処理装置が行う処理を

特定するものではないこと

 情報処理装置は、第１情報をサーバに送信し、第７情報を

サーバから受信するものであるところ、かかる情報処置装

置の機能は、サーバに所定の情報を送信してサーバから

所定の情報を受信するという機能に留まり、当該機能は、

サーバ処理部分によって影響を受けたり制約されるもので

はないから、当該構成は、情報処理装置の機能、作用を何

ら特定するものではないこと

として、請求項のうちサーバ処理部分（請求項（C）、（C1）乃

至（C7））を発明特定事項としなかった本件審決に誤りはな

く、本件発明は進歩性要件を満たさないとした判断に誤りは

ないとしました。

4．本判決の意義

サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲のう

ち他のサブコンビネーションに関する事項がどこまで当該発明

の発明特定事項になるのかが問題となります。この点、本判決

の規範は、特許・実用新案審査基準の判断枠組を確認したもの

と言えます。裁判例において、「サブコンビネーション発明」と明

示されて判断が示された件数は少ないと思われる中、「サブコ

ンビネーション発明」と明示し、発明の要旨認定の規範を示した

うえ、具体的な検討を示した本判決は、「サブコンビネーション

発明」を検討するうえで参照価値があると考え、紹介した次第で

す。

1　最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決民集45巻3号123頁

目次へ戻る
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窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対す

る不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠

上明らかでない」としたうえで、本件審判の請求につき、「当該

契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求

が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事

情を見いだすこともできない」と述べました。

そして、本件審決は、「請求人と被請求人との登録商標買取

り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使

用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、その

こと自体は格別不自然とはいえない」という点も指摘したうえ

で、「その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を

害することを目的としていると認められる場合などの特段の事

情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえ

ないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たない

とすべきともいえない」と結論付けました。

5．裁判所の判断

これに対し、本判決は、次のように述べてYによる本件審判請

求が信義則に反し、許されないと判断しました。

まず、裁判所は、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の商

標登録取消審判を請求することができる旨を規定していること

の趣旨について、「不使用商標の累積により他人の商標選択の

幅を狭くする事態を抑制するとともに、請求人を「利害関係人」

に限ると定めた場合に必要とされる利害関係の有無の審理の

ための時間を削減し、審理の迅速を図るという公益的観点によ

るもの」との解釈を示しました。

他方、裁判所は、商標不使用取消審判請求の当事者間で和

解契約が締結されているケースについて、「商標権に関する紛

争の解決を目的として和解契約が締結され、その和解契約に

おいて当事者の一方が他方（商標権者）に対して当該商標権

について不争義務を負うことが合意された場合には、そのよう

な当事者間の合意の効力を尊重することは、当該商標権の利

用を促進するという効果をもたらすものである。また、このように

当事者間の合意の効力を尊重するとしても、第三者が当該商

標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判

を請求することは可能であるから、上記公益的観点による利益

を損なうものとはいえない。」と判示し、「和解契約に基づいて商

標権について不争義務を負う者が、当該商標権に係る商標登

録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは、

信義則に反し許されないと解するのが相当である。」との解釈

を示しました。

そして、裁判所は、YがXに対し、本件和解契約に基づいて、

本件商標の商標権について不争義務を負うことを理由に、Yに

よる本件審判の請求は、信義則に反し許されないと結論付けま

した。

6．まとめ

本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求の

主体に関し、請求人と被請求人の間で当該商標に係る不争義

務を定めた和解契約が存在する場合にも取消審判請求が許容

されるかという点について、特許庁と知財高裁の判断が分か

れ、知財高裁が、上記の場合における商標登録取消審判請求

は信義則に反し許されないという解釈を示した点で参考になる

と思われたので紹介させていただく次第です。

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

商 　 標

1．事案の概要

本件は、Yが商標法50条1項（不使用による登録取消し）に基

づいてXを商標権者とする本件商標（第5674320号）の商標登

録の取消しを求める審判（「本件審判」）を請求したところ、特許

庁が本件商標の商標登録を取り消すとの審決（「本件審決」）を

したため、Xがその取消しを求めた審決取消訴訟です。知財高

裁は、Xの請求を認容し、本件審決を取り消す旨の判決を下し

ました。

2．争点

Xは、Xが本件商標を使用していること等について特段の主

張・立証を行っておらず、本件の主要な争点は、XとYの間に存

在する本件和解契約（後記3で定義します。）を理由にYの本件

審判請求が信義則違反又は権利濫用に該当するか否かという

点でした。

3．本件和解契約に係る経緯

X 及び X が 設 立したB o a s t ,  I n c（ 総 称して｢ Xら」）は、

「BOAST」ブランドに係る商標を使用して高級スポーツ衣類を

販売していたところ、Branded Boast, LLC（「ブランデッドボー

スト社」。同社は、Xらが米国内での「BOAST」ブランドに係る事

業を売却した相手でした。）との間で、米国及びその他の国にお

ける「BOAST」ブランドに係る事業の取扱いに関し、法的紛争

が生じました。

Xらとブランデッドボースト社は、平成27年11月4日、米国フロ

リダ州南部地区連邦地方裁判所において、和解契約（「本件和

解契約」）を締結し、本件和解契約には、①Xらは、「BOAST」の

商号で「BOAST｣商標を付した商品を米国外で自由に販売す

ることができることを確認する旨の条項、②ブランデッドボースト

社は、世界中でXらによるその他の登録により保護されるXらの

商号権及び商標権を妨害しない旨の条項が含まれていまし

た。

Yは、平成29年10月3日、ブランデッドボースト社から、米国内

の｢BOAST」ブランドに係る事業を買収し、同社が保有する

「BOAST」ブランドに係る米国登録商標の移転を受け、これに

伴い、ブランデッドボースト社の本件和解契約に基づく契約上

の地位を承継しました。Yは、平成29年12月頃、Xに対し、Xが保

有する「BOAST」ブランドに係る本件商標を含む日本及びその

他の国の登録商標の買取りを打診しましたが、合意には至りま

せんでした。

4．本件審決の判断

本件審決は、まず、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の

商標登録取消審判を請求することができる旨を規定し、請求人

適格について制限を設けていないことの趣旨について、「登録

商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規

定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限っ

て同審判を請求することができると解される余地が存在してい

たのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したも

の」と解したうえで、登録商標の不使用による取消審判の請求

が権利濫用となる場合について、「専ら被請求人を害すること

を目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限

り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当

である。」との解釈を示しました。

そして、本件和解契約については、被請求人らとブランデッド

ボースト社との間で、「互いの商号及び商標に係る権利につい

て妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは

商標不使用に基づく商標登録取消審判請求が信義則に反し許されない場合

田 中  想 音

次ページへ続く

知財高裁（1部）令和4年2月10日判決（令和2年（行ケ）第10114号）裁判所ウェブサイト〔BOAST事件〕

本件商標

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/tanaka_omone.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/090916_hanrei.pdf


2022.4月号 N o . 64

07

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

窺えるものの、そのような当事者間の合意が、本件商標に対す

る不使用取消審判の請求までも禁止するものであるかは、証拠

上明らかでない」としたうえで、本件審判の請求につき、「当該

契約違反か否かは措くとしても、請求人による本件審判の請求

が専ら被請求人を害することを目的としていると認められる事

情を見いだすこともできない」と述べました。

そして、本件審決は、「請求人と被請求人との登録商標買取

り交渉が合意に至らなかった状況において、本件商標の不使

用を理由として、請求人が本件審判請求を行ったとしても、その

こと自体は格別不自然とはいえない」という点も指摘したうえ

で、「その他、請求人による本件審判の請求が専ら被請求人を

害することを目的としていると認められる場合などの特段の事

情は見いだせず、本件審判請求が権利の濫用であるとはいえ

ないし、信義則違反であるとして本件審判請求が成り立たない

とすべきともいえない」と結論付けました。

5．裁判所の判断

これに対し、本判決は、次のように述べてYによる本件審判請

求が信義則に反し、許されないと判断しました。

まず、裁判所は、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の商

標登録取消審判を請求することができる旨を規定していること

の趣旨について、「不使用商標の累積により他人の商標選択の

幅を狭くする事態を抑制するとともに、請求人を「利害関係人」

に限ると定めた場合に必要とされる利害関係の有無の審理の

ための時間を削減し、審理の迅速を図るという公益的観点によ

るもの」との解釈を示しました。

他方、裁判所は、商標不使用取消審判請求の当事者間で和

解契約が締結されているケースについて、「商標権に関する紛

争の解決を目的として和解契約が締結され、その和解契約に

おいて当事者の一方が他方（商標権者）に対して当該商標権

について不争義務を負うことが合意された場合には、そのよう

な当事者間の合意の効力を尊重することは、当該商標権の利

用を促進するという効果をもたらすものである。また、このように

当事者間の合意の効力を尊重するとしても、第三者が当該商

標権に係る商標登録について同項所定の商標登録取消審判

を請求することは可能であるから、上記公益的観点による利益

を損なうものとはいえない。」と判示し、「和解契約に基づいて商

標権について不争義務を負う者が、当該商標権に係る商標登

録について同項所定の商標登録取消審判を請求することは、

信義則に反し許されないと解するのが相当である。」との解釈

を示しました。

そして、裁判所は、YがXに対し、本件和解契約に基づいて、

本件商標の商標権について不争義務を負うことを理由に、Yに

よる本件審判の請求は、信義則に反し許されないと結論付けま

した。

6．まとめ

本件は、商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求の

主体に関し、請求人と被請求人の間で当該商標に係る不争義

務を定めた和解契約が存在する場合にも取消審判請求が許容

されるかという点について、特許庁と知財高裁の判断が分か

れ、知財高裁が、上記の場合における商標登録取消審判請求

は信義則に反し許されないという解釈を示した点で参考になる

と思われたので紹介させていただく次第です。

1．事案の概要

本件は、Yが商標法50条1項（不使用による登録取消し）に基

づいてXを商標権者とする本件商標（第5674320号）の商標登

録の取消しを求める審判（「本件審判」）を請求したところ、特許

庁が本件商標の商標登録を取り消すとの審決（「本件審決」）を

したため、Xがその取消しを求めた審決取消訴訟です。知財高

裁は、Xの請求を認容し、本件審決を取り消す旨の判決を下し

ました。

2．争点

Xは、Xが本件商標を使用していること等について特段の主

張・立証を行っておらず、本件の主要な争点は、XとYの間に存

在する本件和解契約（後記3で定義します。）を理由にYの本件

審判請求が信義則違反又は権利濫用に該当するか否かという

点でした。

3．本件和解契約に係る経緯

X 及び X が 設 立したB o a s t ,  I n c（ 総 称して｢ Xら」）は、

「BOAST」ブランドに係る商標を使用して高級スポーツ衣類を

販売していたところ、Branded Boast, LLC（「ブランデッドボー

スト社」。同社は、Xらが米国内での「BOAST」ブランドに係る事

業を売却した相手でした。）との間で、米国及びその他の国にお

ける「BOAST」ブランドに係る事業の取扱いに関し、法的紛争

が生じました。

Xらとブランデッドボースト社は、平成27年11月4日、米国フロ

リダ州南部地区連邦地方裁判所において、和解契約（「本件和

解契約」）を締結し、本件和解契約には、①Xらは、「BOAST」の

商号で「BOAST｣商標を付した商品を米国外で自由に販売す

ることができることを確認する旨の条項、②ブランデッドボースト

社は、世界中でXらによるその他の登録により保護されるXらの

商号権及び商標権を妨害しない旨の条項が含まれていまし

た。

Yは、平成29年10月3日、ブランデッドボースト社から、米国内

の｢BOAST」ブランドに係る事業を買収し、同社が保有する

「BOAST」ブランドに係る米国登録商標の移転を受け、これに

伴い、ブランデッドボースト社の本件和解契約に基づく契約上

の地位を承継しました。Yは、平成29年12月頃、Xに対し、Xが保

有する「BOAST」ブランドに係る本件商標を含む日本及びその

他の国の登録商標の買取りを打診しましたが、合意には至りま

せんでした。

4．本件審決の判断

本件審決は、まず、商標法50条1項が、「何人も」、同項所定の

商標登録取消審判を請求することができる旨を規定し、請求人

適格について制限を設けていないことの趣旨について、「登録

商標の不使用による取消審判の請求人適格について明示の規

定がなかったことから、その反対解釈として、利害関係人に限っ

て同審判を請求することができると解される余地が存在してい

たのを、「何人」にも認めることとし、その旨を法文上明示したも

の」と解したうえで、登録商標の不使用による取消審判の請求

が権利濫用となる場合について、「専ら被請求人を害すること

を目的としていると認められる場合などの特段の事情がない限

り、当該請求が権利の濫用となることはないと解するのが相当

である。」との解釈を示しました。

そして、本件和解契約については、被請求人らとブランデッド

ボースト社との間で、「互いの商号及び商標に係る権利につい

て妨害しないことを含む本件和解契約が結ばれていたことは

目次へ戻る
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1．事案の概要

本件の本訴は、X社が、Y1社に対し、段ボール製造業者向け

の生産総合管理システムにかかるソフトウェア（「本件ソフトウェ

ア」）の著作権（「本件著作権」）がX社に帰属しているにもかか

わらず、当時X社の代表者であったY2が、その任務に違反し、

Y1社と共謀してY1社にライセンス料（名目の金銭）を支払い、X

社に当該額の損害を負わせたとして、共同不法行為（民法719

条1項、709条）に基づき、損害賠償請求を行うとともに、X社が、

Y1社及びY2に対し、X社が本件著作権を有することの確認を

求めた事案です。また、本件の反訴は、Y1社が、X社に対して、

両者間の本件ソフトウェアに係るライセンス契約に基づき、未払

ライセンス料等の支払を求めた事案です。本件ソフトウェアは、

UnixをOSとする段ボール生産総合管理システム「UniCAIS」

につき、WindowsにOSを変更する等の改変をして創作された

「UniCAIS」の二次的著作物でした。また、X社は、Y2及び訴外

Aを株主として平成17年6月に設立され、遅くとも平成20年5月

頃までには訴外Bも株主となっていました。また、Y1社は、平成

19年12月にY2及びBを株主として設立されていました。

2．争点

本件では、本件著作権の帰属・利益相反取引該当性・代表権

の濫用の成否・株主による同意の成否等の争点がありますが、

本稿では本件著作権の帰属に焦点を当てて解説いたします。

3．裁判所の判断

裁判所は、本件著作権はX社に帰属すると判断し、本訴をい

ずれも認容し、反訴を棄却しました。

前提として、ソフトウェアの開発に際して、Y2、A及びBの役割

は以下のとおりでした。まず、「UniCAIS」は、訴外C社とBが共

同で開発したものであり、Bは、「UniCAIS」のソースコードの提

供、画面制御ファイルやHelpファイルの作成等を行ったものの、

本件ソフトウェアに係るプログラムのソースコードの作成は行っ

ておらず、販売先の開拓や進捗管理等を中心に行っていまし

た。一方で、Y2は、貼合計画を中心とした貼合業務に関するプ

ログラムのソースコードの修正及び追加、製函業務に関するプ

ログラムのデータベース化の設計・修正などを行っており、Aは、

メニュー画面、印刷方式、最新プログラムの取得・更新機能等に

関するプログラムの改変等を行っていました。また、Y2及びA

は、本件ソフトウェアの販売先への納品及び検収対応として、プ

ログラムの開発・修正作業を行っていました。裁判所は、本件著

作権の帰属についてY2、A及びBの間での合意の存在を裏付

けるに足りる客観的な証拠等が無いことを前提に、①上述の本

件ソフトウェア開発の役割分担、②X社設立後にY2、A及びBは

いずれもX社から給与を得ていたこと、③Y2、A及びBがいずれ

もX社株主であり、一定の時期に代表取締役や取締役にそれぞ

れ就任していたこと等から、Y2、A及びBは、本件ソフトウェアの

製造販売を中心とする事業を共同で展開する一環として、それ

ぞれ本件ソフトウェアの開発に関与したものと理解される、とし、

そうである以上、Y2、A及びBは、本件ソフトウェア開発における

実際の作業分担に関わりなく、事業の主体として後に設立予定

の法人（X社）に本件著作権を帰属させる意思の下に、本件ソフ

トウェアの開発作業を行ったものと見るのが相当である、と判断

しました。さらに裁判所は、本件ソフトウェアについては、著作物

としての成立時に、「UniCAIS」からの新規作成部分につきY2

及びAの著作権が発生したものの、X社設立に伴い、Y2、A及び

Bの三者間の合意に基づき、X社に当該著作権が譲渡されたも

のと認められる、と判断しました。

4．本判決の意義

ソフトウェア開発を行う場合、通常は、契約書において著作権

を含めた知的財産権の帰属について定めていることが多いと

思われますが、本件は、そのような明確な書面等が無い場合に

おいて、当事者の合理的意思を勘案して著作権の帰属が判断

された例として参考になるかと思いますので、紹介させていた

だきました。

大阪地裁（26部）令和3年7月29日判決（平成31年（ワ）第3368号（本訴）、令和元年（ワ）第8944号（反訴））裁判所ウェブサイト
〔段ボール生産総合管理システム事件〕

コンピュータソフトウェア開発における著作権の帰属

石 津  真 二

著 作 権

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

目次へ戻る
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本件訴訟は、蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カート

リッジを製造及び販売する控訴人（X）が、X製浄水器の交換用

浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販

売する被控訴人（Y）に対し、Yがスマートフォン及びタブレット向

けのウェブサイトで使用する標章（Y標章）が、周知であるXの標

章と同一又は類似し、需要者に混同を生じさせるものであり、不

正競争防止法（不競法）2条1項1号の不正競争行為に該当す

るとして、損害賠償を請求した事案です。

原審1は、Y標章を含むY表示は、いずれも需要者をしてX製

の純正品と混同させるものと認められないとして、不競法2条1

項1号の不正競争行為該当性を否定し、請求を棄却しました。

これに対しXが控訴しましたが、結論としては、知財高裁は地裁

の判断を支持し、Xの控訴を棄却しています。

本件では、原審・控訴審（知財高裁）ともに、楽天サイト及びア

マゾンサイトにおけるY標章の使用がXの商品又は営業と「混

同を生じさせる行為」に該当するかが争点となりました。本稿で

は、争点のうち楽天サイト（「本件楽天サイト」）に掲載されたY表

示1（後述参照）について知財高裁が判示した点をご紹介いた

します。

　X商品の需要者は、家庭用浄水器及びその関連商品を購

入しようとする者であり、X製浄水器の交換用カートリッジで

あるY商品の需要者も、これと同様である。かかる需要者は、

家庭用浄水器に適合する浄水用カートリッジが浄水器本体

の製品ごとに異なることを一般的な知識として有し、家庭用

浄水器の交換用カートリッジの購入を検討する際には、交換

用カートリッジの浄水器本体との適合性、価格等について関

心を持ち、購入時にはこれらを確認するものと認められる。

　本件楽天サイトのトップページに掲載された「交換用浄水

カートリッジ」の広告に接した需要者は、当該「交換用浄水

カートリッジ」がいかなる浄水器本体に適合する交換用カート

リッジであるかを確認しようとするのが自然であるから、本件

楽天サイトのトップページの上部の「タカギ社製 浄水蛇口の

交換用カートリッジ取扱い店」との表示（Y表示1）を閲読する

ものと認められる。

　Y表示1の構成中の「タカギ社製」との表示（Y標章）は、「タ

カギ」が製造した商品であることを示したものと理解できると

ころ、Y表示1においては、「タカギ社製」の文字部分と「浄水

蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との間にスペースがあ

るため、「タカギ社製」の文字部分が「浄水蛇口の交換用カー

トリッジ」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「交換用

カートリッジ」商品の取扱い店であることを表示したものと読

み取ることが可能であり、一方で、「タカギ社製」の文字部分

が「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「浄

水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品の取扱い店で

あることを表示したものと読み取ることも可能であると一応考

えられる。

　「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジより浄

水の流量が少ないですが、当社製品は…」との記載部分

（「本件記載」）から、「当社製品」である「交換用浄水カート

リッジ」が「タカギ」が製造した「純正カートリッジ」とは異なる

商品であることを容易に理解するものと認められるから、本

件記載は、Y標章（「タカギ社製」の表示）が「浄水蛇口の交換

用カートリッジ」を修飾すると読み取ることを否定する打ち消

し表示としての機能を有するものと認められる。

知財高裁は、上記のとおり述べた上で、本件楽天サイトのトッ

プページのY表示1に接した需要者は、上記「お買い求めの前

知財高裁（1部）令和4年1月18日判決（令和3年（ネ）第10025号）裁判所ウェブサイト〔交換用浄水カートリッジ控訴事件〕

ウェブサイト上の表示につき需要者の認識を具体的に認定して
不競法2条1項1号の該当性を否定した事例 和 田  祐 以子

不 正 競 争
に」と題する欄の本件記載に照らして、Y表示1の構成中のタカ

ギの表示（Y標章）は、「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1は「タカギ」

が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品

の取扱い店であることを示したものと理解するものと認められ

ると判示しました。

また、以下では、本件記載の打ち消し表示に関するXの主張

内容と、それに対する知財高裁の判示をご紹介します。

（X）打ち消し表示は、直接的かつ誤認を生じるおそれのある

表示と同時に視認できる範囲などの分かり易い場所に記載さ

れた時に機能するのであり、打ち消し表示が直接的な表現でな

く、あるいは、誤認を生じるおそれのある表示と場所的に離れて

いると、その機能を有しない。本件記載はX製の純正品であるこ

とを直接的に否定するものではなく、また、Y標章と一画面以上

離れており、Y標章の内容を打ち消す効果を発揮するものでは

ない。

（知財高裁）上記の判示のとおり、本件記載から、「当社製

品」である「交換用浄水カートリッジ」が「タカギ」が製造した「純

正カートリッジ」とは異なる商品であることを容易に理解するも

のと認められる。また、本件記載は、表示画面の半分程度下方

にスクロールすると表示される近接した位置にあり、しかも、価

格表示の一覧表と商品購入ページに移動するリンクボタンの

間という需要者の目につきやすい位置に配置されていたので

あるから、交換用カートリッジの購入を検討する需要者は、Y表

示1とともに本件記載を閲読するものと認めるのが自然である。

本判決は、需要者を想定し、需要者がどのような点に着目す

るか等を丁寧に認定しており、また、打ち消し表示につき、ウェブ

ページ全体を評価して判断している点で、ウェブページに広告

を載せる事業者にとって参考になる事例であると思いますの

で、ご紹介いたします。

・表示：「タカギ社製　浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い

店」（Y表示1）

・本件楽天サイトのトップメニューバーのすぐ下にY表示1、そ

の真下に、Y表示1よりも数倍大きな青色文字で「交換用浄水

カートリッジ」と表示。Y表示1及び上記「交換用浄水カート

リッジ」との表示の左側には、青色の正方形の中に白抜き文

字で「GRACELAND」（Y会社名）と表示。

・本件楽天サイトトップページの画面の中央部に、「待望の 交

換用カートリッジ ついに発売！！」との記載が、目立つ態様で

三段書きにより表示。

・同ページをスクロールした下の「お買い求めの前に」と題す

る欄に「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジよ

り浄水の流量が少ないですが、当社製品は、『浄水力にこだ

わり、じっくり“ろ過”する設計』を採用しておりますので、予め

ご理解の上お買い求めください。」と記載（本件記載）。

1　弊所知的財産ニュースレター2021年6月号にて、本件訴訟の第一審判決（東京地裁（40部）令和3年3月17日判決（令和2年（ワ）第5211号））をご紹介しておりますので、ご参照ください。

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

次ページへ続く

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/wada_yuiko.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/875/090875_hanrei.pdf
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本件訴訟は、蛇口一体型浄水器及びその交換用浄水カート

リッジを製造及び販売する控訴人（X）が、X製浄水器の交換用

浄水カートリッジをインターネットショッピングモールにおいて販

売する被控訴人（Y）に対し、Yがスマートフォン及びタブレット向

けのウェブサイトで使用する標章（Y標章）が、周知であるXの標

章と同一又は類似し、需要者に混同を生じさせるものであり、不

正競争防止法（不競法）2条1項1号の不正競争行為に該当す

るとして、損害賠償を請求した事案です。

原審1は、Y標章を含むY表示は、いずれも需要者をしてX製

の純正品と混同させるものと認められないとして、不競法2条1

項1号の不正競争行為該当性を否定し、請求を棄却しました。

これに対しXが控訴しましたが、結論としては、知財高裁は地裁

の判断を支持し、Xの控訴を棄却しています。

本件では、原審・控訴審（知財高裁）ともに、楽天サイト及びア

マゾンサイトにおけるY標章の使用がXの商品又は営業と「混

同を生じさせる行為」に該当するかが争点となりました。本稿で

は、争点のうち楽天サイト（「本件楽天サイト」）に掲載されたY表

示1（後述参照）について知財高裁が判示した点をご紹介いた

します。

　X商品の需要者は、家庭用浄水器及びその関連商品を購

入しようとする者であり、X製浄水器の交換用カートリッジで

あるY商品の需要者も、これと同様である。かかる需要者は、

家庭用浄水器に適合する浄水用カートリッジが浄水器本体

の製品ごとに異なることを一般的な知識として有し、家庭用

浄水器の交換用カートリッジの購入を検討する際には、交換

用カートリッジの浄水器本体との適合性、価格等について関

心を持ち、購入時にはこれらを確認するものと認められる。

　本件楽天サイトのトップページに掲載された「交換用浄水

カートリッジ」の広告に接した需要者は、当該「交換用浄水

カートリッジ」がいかなる浄水器本体に適合する交換用カート

リッジであるかを確認しようとするのが自然であるから、本件

楽天サイトのトップページの上部の「タカギ社製 浄水蛇口の

交換用カートリッジ取扱い店」との表示（Y表示1）を閲読する

ものと認められる。

　Y表示1の構成中の「タカギ社製」との表示（Y標章）は、「タ

カギ」が製造した商品であることを示したものと理解できると

ころ、Y表示1においては、「タカギ社製」の文字部分と「浄水

蛇口の交換用カートリッジ取扱い店」との間にスペースがあ

るため、「タカギ社製」の文字部分が「浄水蛇口の交換用カー

トリッジ」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「交換用

カートリッジ」商品の取扱い店であることを表示したものと読

み取ることが可能であり、一方で、「タカギ社製」の文字部分

が「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1から「タカギ」が製造した「浄

水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品の取扱い店で

あることを表示したものと読み取ることも可能であると一応考

えられる。

　「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジより浄

水の流量が少ないですが、当社製品は…」との記載部分

（「本件記載」）から、「当社製品」である「交換用浄水カート

リッジ」が「タカギ」が製造した「純正カートリッジ」とは異なる

商品であることを容易に理解するものと認められるから、本

件記載は、Y標章（「タカギ社製」の表示）が「浄水蛇口の交換

用カートリッジ」を修飾すると読み取ることを否定する打ち消

し表示としての機能を有するものと認められる。

知財高裁は、上記のとおり述べた上で、本件楽天サイトのトッ

プページのY表示1に接した需要者は、上記「お買い求めの前

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

に」と題する欄の本件記載に照らして、Y表示1の構成中のタカ

ギの表示（Y標章）は、「浄水蛇口」を修飾し、Y表示1は「タカギ」

が製造した「浄水蛇口」に適合する「交換用カートリッジ」商品

の取扱い店であることを示したものと理解するものと認められ

ると判示しました。

また、以下では、本件記載の打ち消し表示に関するXの主張

内容と、それに対する知財高裁の判示をご紹介します。

（X）打ち消し表示は、直接的かつ誤認を生じるおそれのある

表示と同時に視認できる範囲などの分かり易い場所に記載さ

れた時に機能するのであり、打ち消し表示が直接的な表現でな

く、あるいは、誤認を生じるおそれのある表示と場所的に離れて

いると、その機能を有しない。本件記載はX製の純正品であるこ

とを直接的に否定するものではなく、また、Y標章と一画面以上

離れており、Y標章の内容を打ち消す効果を発揮するものでは

ない。

（知財高裁）上記の判示のとおり、本件記載から、「当社製

品」である「交換用浄水カートリッジ」が「タカギ」が製造した「純

正カートリッジ」とは異なる商品であることを容易に理解するも

のと認められる。また、本件記載は、表示画面の半分程度下方

にスクロールすると表示される近接した位置にあり、しかも、価

格表示の一覧表と商品購入ページに移動するリンクボタンの

間という需要者の目につきやすい位置に配置されていたので

あるから、交換用カートリッジの購入を検討する需要者は、Y表

示1とともに本件記載を閲読するものと認めるのが自然である。

本判決は、需要者を想定し、需要者がどのような点に着目す

るか等を丁寧に認定しており、また、打ち消し表示につき、ウェブ

ページ全体を評価して判断している点で、ウェブページに広告

を載せる事業者にとって参考になる事例であると思いますの

で、ご紹介いたします。

・表示：「タカギ社製　浄水蛇口の交換用カートリッジ取扱い

店」（Y表示1）

・本件楽天サイトのトップメニューバーのすぐ下にY表示1、そ

の真下に、Y表示1よりも数倍大きな青色文字で「交換用浄水

カートリッジ」と表示。Y表示1及び上記「交換用浄水カート

リッジ」との表示の左側には、青色の正方形の中に白抜き文

字で「GRACELAND」（Y会社名）と表示。

・本件楽天サイトトップページの画面の中央部に、「待望の 交

換用カートリッジ ついに発売！！」との記載が、目立つ態様で

三段書きにより表示。

・同ページをスクロールした下の「お買い求めの前に」と題す

る欄に「標準タイプ・高除去タイプともに、純正カートリッジよ

り浄水の流量が少ないですが、当社製品は、『浄水力にこだ

わり、じっくり“ろ過”する設計』を採用しておりますので、予め

ご理解の上お買い求めください。」と記載（本件記載）。

Y 表示 1（本件楽天サイトに掲載）

目次へ戻る




