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平成２７年３月２５日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２５年（ワ）第１３８６２号 商標権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年１月２１日 

判         決 

東京都墨田区＜以下略＞ 

原                  告   東洋エンタープライズ株式会社 

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   伊 藤  真 

同                 平 井 佑 希 

同 補 佐 人 弁 理 士   野 原 利 雄 

東京都渋谷区＜以下略＞ 

被                 告    株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン 

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   佐 藤 雅 巳 

同                 古 木 睦 美 

主                  文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告は，別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載

の標章を付してはならない。 

２ 被告は，別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に別紙被告標章目録記載

の標章を付した商品を販売し，引き渡し，販売若しくは引き渡しのために展示

してはならない。 

３ 被告は，別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に別紙被告標章目録記載

の標章を付して展示し，頒布し又は電磁的方法により提供してはならない。 

４ 被告は，その占有に係る別紙被告商品目録記載の商品若しくはその包装に別
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紙被告標章目録記載の標章を付した商品及び別紙被告標章目録記載の標章を付

した別紙被告商品目録記載の商品に関する広告を廃棄せよ。 

５  被告は，原告に対し，５０００万円及びこれに対する平成２５年６月１８日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。  

第２ 事案の概要 

１ 前提事実（証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下，証拠の

番号の掲記に当たり，枝番の表示を省略することがある。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，繊維製品，繊維各種生地，化学繊維，化学製衣料品，雑貨類の

国内販売又は輸出入等を目的とする株式会社である。〔甲１〕 

イ 被告は，紳士服，婦人服，子供服，皮革製品，衣料雑貨品の製造等を目

的とする株式会社である。 

(2) 原告の商標権 

ア 本件商標権１ 

原告は，次の商標権を有している（以下「本件商標権１」といい，同商

標権に係る登録商標を「本件商標１」という。）。 

登録番号 第４７５１４２２号 

登録商標 下図のとおり。 

 

出願年月日 平成６年９月２１日 

登録年月日 平成１６年２月２７日 
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商品の区分 第２５類 

指 定 商 品 洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，

下着，水泳着 

イ 本件商標権２ 

原告は，次の商標権を有している（以下「本件商標権２」といい，同商

標権に係る登録商標を「本件商標２」という。また，本件商標１と本件商

標２を併せて「本件各商標」といい，本件商標権１と本件商標権２を併せ

て「本件各商標権」という。）。 

登録番号 第４７５１４２３号 

登録商標 下図のとおり。 

 

出願年月日 平成６年９月２１日 

登録年月日 平成１６年２月２７日 

商品の区分 第２５類 

指 定 商 品 洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，

下着，水泳着 

(3) 被告の行為 

ア 被告は，カットソー，シャツ等の衣類からなる別紙被告商品目録に記載

の商品（以下「被告商品」という。）に別紙被告標章目録記載１及び２の各

標章（前同１の標章を「被告標章１」，前同２の標章を「被告標章２」とい

い，それらを併せて「被告各標章」という。）を付して，被告が運営する店
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舗（Indian東京店）やインターネットショップ（「Indian Web Shop」，URL：

http://以下省略）において販売するほか，小売業者に対して卸販売してい

る。 

イ また，被告は，上記アのインターネットショップのホームページに被告

標章２を掲載している。 

 (4) 指定商品と被告商品との対比 

   被告商品はいずれも，本件各商標の指定商品に含まれる。  

２ 本件は，本件各商標権を有する原告が，被告が販売等する被告商品について，

原告の登録商標である本件各商標に類似する被告各標章を付して販売等する被

告の行為により本件各商標権を侵害されたと主張して，被告に対し，商標法３

６条１項，２項に基づき，被告商品の販売等の差止め及び侵害組成物の廃棄を

求めるとともに，民法７０９条に基づき，一部請求として損害賠償金５０００

万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年６月１８日から支

払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ

る。 

３ 争点 

 (1) 本件各商標と被告各標章の類否 

 (2) 権利濫用の成否 

  (3) 損害発生の有無及びその額 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点(1)（本件各商標と被告各標章の類否）について 

 〔原告の主張〕 

(1) 本件商標１と被告標章１について 

本件商標１と被告標章１とは，いずれもインディアン図形と同図形中に配

された特徴ある筆記体欧文字「Indian」を構成要部とする。 

そして，本件商標１と被告標章１は，白黒反対の色彩で描かれているもの
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の，その図形態様及び文字書体並びに大きさはほぼ同一であり，外観におい

て類似する。 

本件商標１及び被告標章１は，その構成要部とする筆記体欧文字「Indian」

に相応して共通の称呼「インディアン」が生じる。 

また，本件商標１の構成中，筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCL

E」から，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方，被告標章１

の構成中，下段欧文字「Indian Motocycle Co., Inc.」の法人組織を意味す

る略英字である「Co., Inc.」の部分を除いた欧文字部分「Indian Motocycl

e」からも，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。 

本件商標１及び被告標章１は，いずれも，その構成要部のインディアン図

形と筆記体欧文字「Indian」から，「北米原住民（北米インディアン）」の観

念が生じる。 

以上のとおり，本件商標１と被告標章１とは，外観において類似し，称呼

及び観念が同じであり，類似するということができる。 

(2) 本件商標１と被告標章２について 

本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章２を構

成する筆記体欧文字「Indian」とは，同一の特徴ある書体からなり，本件商

標１において上記文字部分が印象が強く看者の注意を引く構成要素であるこ

とからすれば，本件商標１と被告標章２とは外観が類似することは否定でき

ない。 

本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章２を構成

する筆記体欧文字「Indian」から，共通の称呼「インディアン」が生じる。 

本件商標１の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図

形から「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章２を構成

する筆記体欧文字「Indian」からも，「北米原住民（北米インディアン）」の

観念が生じる。 
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以上によれば，本件商標１と被告標章２とは，称呼及び観念が同じであり，

外観の差異を考慮しても，類似するということができる。 

(3) 本件商標２と被告標章１について 

本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章１の構

成要部である筆記体欧文字「Indian」は，同一の特徴ある書体からなり，そ

れぞれにおいて当該欧文字部分の印象が強く看者の注意を引く構成要素であ

ることからすれば，本件商標２と被告標章１とは外観が類似する。 

本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章１の構成

要部である筆記体欧文字「Indian」から，「インディアン」の称呼が生じる。 

また，本件商標２の構成中，筆記体欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCL

E」から，「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。他方，被告標章１

の構成中，下段欧文字「Indian Motocycle Co., Inc.」から「Co., Inc.」の

部分を除いた欧文字部分「Indian Motocycle」からも，「インディアンモトサ

イクル」の称呼が生じる。 

本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図

形から，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章１の構

成要部である筆記体欧文字「Indian」及びインディアン図形からも，「北米原

住民（北米インディアン）」の観念が生じる。 

以上によれば，本件商標２と被告標章１とは，称呼及び観念が同じであり，

外観の差異を考慮しても，類似するということができる。 

(4) 本件商標２と被告標章２について 

本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と，被告標章２を構

成する筆記体欧文字「Indian」とは，同一の特徴ある書体からなり，本件商

標２の当該欧文字部分が，印象が強く看者の注意を引く構成要素であること

からすれば，本件商標２と被告標章２とは外観が類似することは否定できな

い。 
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本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」と被告標章２を構成

する筆記体欧文字「Indian」からは，共通の称呼「インディアン」が生じる。 

本件商標２の構成要部である筆記体欧文字「Indian」及び「インディアン

図形」から，「北米原住民（北米インディアン）」の観念が生じ，被告標章２

を構成する欧文字「Indian」からも，「北米原住民（北米インディアン）」の

観念が生じる。 

以上によれば，本件商標２と被告標章２とは，称呼及び観念が同じであり，

外観の差異を考慮しても，類似するということができる。 

(5) 被告の主張に対する反論 

 類否判断における取引の実情とは，指定商品との関係で考慮されるべきで

あり，本件各商標の指定商品の内容に照らせば，需要者は一般の消費者であ

り，必ずしも商標やブランドについて詳しい知識を持つ者ばかりではなく，

商品の購入に際してメーカー名等について常に注意深く確認するとは限らな

い。また，被告が列挙する事情のうち，デザイン，色，サイズ，素材，価格

については，商品の出所を示す機能を有するものではない。 

 〔被告の主張〕 

(1) 本件商標１と被告標章１について 

    本件商標１と被告標章１とは，その全体において対比すべきである。 

そして，本件商標１と被告標章１とが外観において相違することは，その

構成から明らかである。 

また，被告標章１は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これ

に対して本件商標１はかかる観念が生じない。 

被告標章１は「インディアン インディアンモトサイクルカンパニーイン

ク」の称呼が生じるが，これに対して本件商標１は「インディアンモトサイ

クル」の称呼が生じる。 

取引の実情に基づき，本件商標１と被告標章１を対比すると，被告のイン
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ディアンブランドは，ヴィンテージ・バイカー系のアメリカンカジュアルフ

ァッションブランドであり，被告標章１を付した商品の顧客はファッション

に関心を持つ若い男性層である。そして，被告標章１の指定商品の消費者は，

自ら商品を手に取り，ブランド，デザイン，色，サイズ，素材，価格等を確

かめて，商品を購入するか否かを決めるのであり，称呼及び観念のみで購入

するか否かを決めることはしない。このことは，インターネット上やカタロ

グ販売で購入する場合であっても，商品が表示され，商標，メーカー，価格

等が表示されるから，同様である。また，被告標章１の指定商品の取引者は，

商品の品番により取引しており，商標の称呼や観念によって発注するか否か

を決めることはしない。 

さらに，被告標章１は，後記２〔被告の主張〕(5)に挙げる「Indian」商標

の中核をなすものであり，衣類等の商品に使用する商標として，遅くとも平

成１２年１０月頃には，需要者の間に周知であった。被告標章１は長く周知

であり，被告は日本における「Indian」商標の正当な出所として需要者に承

認されている。 

以上の取引の実情に照らして被告標章１と本件商標１とを対比すると，出

所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。 

(2) 本件商標１と被告標章２について 

    本件商標１と被告標章２とは，その全体において対比すべきである。 

そして，本件商標１と被告標章２とが外観において相違することは，その

構成から明らかである。 

また，被告標章２は，被告標章１と同様に「被告」及び「被告の商品」の

観念が生じるが，これに対して本件商標１はかかる観念が生じない。 

被告標章２は，「インディアン」の称呼が生じるが，これに対して本件商標

１は「インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。 

前記(1)の取引の実情に照らして被告標章２と本件商標１とを対比すると，
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出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。 

(3) 本件商標２と被告標章１について 

  本件商標２と被告標章１とは，その全体において対比すべきである。 

そして，本件商標２と被告標章１とが外観において相違することは，その

構成から明らかである。 

また，被告標章１は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これ

に対して本件商標２はかかる観念が生じない。 

被告標章１は「インディアン インディアンモトサイクルカンパニーイン

ク」の称呼が生じるが，これに対して本件商標２は「ワールズファイネスト

モーターサイクル インディアンモトサイクル」の称呼が生じる。 

前記(1)の取引の実情に照らして被告標章２と本件商標１とを対比すると，

出所について混同を生じるおそれがないことは明白であるから，類似しない。 

(4) 本件商標２と被告標章２について 

本件商標２と被告標章２とは，その全体において対比すべきである。 

そして，本件商標２と被告標章２とが外観において相違することは，その

構成から明らかである。 

また，被告標章２は「被告」及び「被告の商品」の観念が生じるが，これ

に対して本件商標２はかかる観念が生じない。 

被告標章２は「インディアン」の称呼が生じるが，これに対して本件商標

２は「ワールズファイネストモーターサイクル インディアンモトサイクル」

の称呼が生じる。 

前記(1)と同様，被告標章２と本件商標２とは，出所について混同を生じる

おそれがないことは明白であるから，類似しない。 

２ 争点(2)（権利濫用の成否）について 

 〔被告の主張〕 

(1) 原告は，以下のとおり，自ら商品に使用する意思がないのに，被告のビジネス
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を妨害する目的で，本件各商標を商標登録出願し，その商標登録を得て，後記(5)

の「Indian」商標の中核である被告各標章を使用する被告に対して，その使用を

妨げるために，本件各商標権を行使しようとするものであるから，かかる権利行

使は権利濫用に当たり，許されないというべきである。 

(2) 明治３１年（１９０１年）に米国において設立されたオートバイメーカーで

ある「Indian Motocycle Company」（以下「旧インディアン社」という。）は，

同社の製造・販売したオートバイに「       」（以下「『Indian』ロゴ」

という。）や「       」（以下「ヘッドドレスロゴ」という。）等の商

標を使用していたが，同社は昭和２８年（１９５３年）に倒産してオートバ

イの製造・販売を中止し，その後，解散して，昭和３４年（１９５９年）に

は同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅した。 

(3) 平成２年６月，米国で「Indian Motocycle Co.,Inc.」（インディアン・モト

サイクル・カンパニー・インク。以下「新インディアン社」という。）が設立

された。同社は，旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴやヘッドドレ

スロゴを中心としたブランド（以下「インディアンブランド」という。）を復活

させるべく起ち上げられた会社であった。   

(4) 平成３年７月頃に旧インディアン社のインディアンブランドがオートバイ，ア

パレル，アクセサリーのマーチャンダイジングのブランドとして新インディアン

社によって復活されると報じられると，原告は，インディアンブランドが日本に

上陸することを予測して，商標「インディアンモーターサイクル」（登録第２

６３４２７７号。以下「原告片仮名商標」という。）を商標登録出願した。 

もっとも，旧インディアン社は「インディアンモーターサイクル」社ではな

いし，原告片仮名商標は，旧インディアン社が使用していた「Indian」ロゴから

なる商標でもない。 

また，原告は，原告片仮名商標の商標登録後も同商標を商標として使用するこ

とはなく，他人が日本にインディアンブランドを導入，展開して成功した暁には，
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その周知性にただ乗りして収益を上げ，当該他人の営業を妨害し，当該他人から

クレームをつけられたときには，上記商標権をもって対抗することを企図して上

記商標の商標登録出願をしたものであった。 

(5) 米国人Ｋ（以下「Ｋ」という。）は，平成５年６月に被告を設立し，同年秋頃

からインディアンブランド商品を輸入して，「アーバンメディスン」や「ビーム

ス」等で販売を開始した。 

  被告は，その頃から，インディアンブランドとして，自社が輸入・販売する商

品に，以下の各商標（以下「Indian」商標という。）を使用していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            MOTOCYCLE 

 

      MOTOCYCLE 
 

 

 

       MOTOCYCLE 

 

(6) 平成５年１月から同年１１月にかけて発行された雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」の連載

記事や，雑誌「ＰＯＰＹＥ」の記事の掲載のほか，同年７月の新聞報道もあって，
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遅くとも平成５年暮れには被告の使用するインディアンブランドが市場に充分浸

透して，需要者，取引者に周知となり，少なくとも相当程度知られるに至った。 

  また，平成６年には，被告は，「Indian」ロゴや「  ＜略＞ 」（以下，「『I

ndian/Motocycle』商標」という。）を付したＴシャツ，スウェットシャツ，帽子，

装飾品等の製造・販売を開始し，「ビームス」，「シップス」，「ユナイテッドアロ

ーズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に上記ロゴ等を表示した広告等

を掲載するなどした。 

さらに，被告は，同年始めにマルヨシとサブライセンス契約を締結して「Indi

an」商標を付したバッグの製造・販売を開始し，同各商標を付したバッグ等の広

告をファッション雑誌等に掲載した。 

  このようにして，「Indian」商標は，遅くとも平成６年中頃には，若年男性向

けのいわゆるアメリカンカジュアル系のブランドファッション市場でシャツやジ

ャケット，パンツ等の商品について，被告を出所とするものとして，需要者の間

に浸透して周知となり，少なくとも相当程度知られるに至り，また，「Indian Mo

tocycle Japan」，「インディアンモトサイクルジャパン」，「Indian Motocycle」

及び「インディアンモトサイクル」との表示及び呼称が，インディアンブランド

の提供者である被告の略称として，需要者の間に浸透して周知となり，少なくと

も相当程度知られるに至った。 

(7) 原告は，「Indian」商標が需要者の間で周知となり，少なくとも相当程度知ら

れるに至ったことを見てすかさず，平成６年９月２１日，本件各商標を商標登録

出願した。 

この点に関して原告は，原告片仮名商標や本件各商標等の登録商標を原告が採

択したそもそものきっかけは，平成２年に米国ヴィンテージバイクの愛好家から

バイクジャケットの製作を依頼されたことにあると主張するが，同事実は立証さ

れていない。また，同事実を前提にすると，原告がすぐに革ジャンの商品化をす

ればよかったにもかかわらずそれをしていないし，依頼されたジャケットはイン
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ディアンブランドとは特に関係がないはずであるから，いずれも上記採択の理由

としては不合理であり，いずれにしても原告の上記主張は失当である。 

また，原告は，本件各商標について，原告片仮名商標の商標登録出願時にはロ

ゴデザインが決まっておらず，決まったところでその都度商標登録出願した旨主

張するが，本件各商標のロゴデザインは，原告片仮名商標の同一性の範囲外にあ

るから，原告の上記主張は詭弁である。真実は，原告が，被告の企業努力により

「Indian」ロゴ等の「Indian」商標が日本市場に浸透するのを見計らって，それ

らの商標を使用した商品を販売して被告の業務を妨害しており，原告はその手段

として，本件各商標等の「Indian」ロゴを含む商標を次々と出願したものである。 

(8) そして，原告は，平成７年５月頃から，「Indian」ロゴ，ヘッドドレスロゴ及

び「Indian/Motocycle」商標に類似する商標を付したジャケット，シャツ，帽子

等の広告をし，それらの販売を開始した。なお，それらに付された商標は，原告

片仮名商標の同一性の範囲外にある。 

  そこで，被告は，同年６月に原告に対して警告書を送付したが，原告はこれを

無視して広告，販売を継続した。 

(9) また，平成７年，被告は，西澤株式会社（以下「西澤社」という。）とサブラ

イセンス契約を締結して，「Indian」商標を付したレザージャケットの製造・販

売を開始し，同社において平成８年まで広告宣伝を行ったこともあり，遅くとも

同年上旬には同商標は，レザージャケット等の商品についても，被告を出所とす

るものとして，需要者，取引者の間で周知となり，少なくとも相当程度知られる

に至った。 

すると，原告は，平成８年秋冬シーズンに「Indian/Motocycle」商標に類似す

る商標を使用したレザージャケット等の広告，販売を開始した。 

(10) そのため，被告は，平成８年５月２１日，原告を相手方とする訴えを当庁に

提起し，「Indian」ロゴ等の使用の差止め及び損害賠償を請求した（当庁平成８

年（ワ）第９３９１号）。 
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  これに対して原告は，同年７月１９日，原告片仮名商標に係る商標権に基づき

被告らを相手方とする訴えを当庁に提起したが（当庁平成８年（ワ）第１４０２

６５号），同訴えは，平成１５年１２月２６日，原告の上記商標権の行使が権利

濫用に当たるとして原告の請求が棄却され，原告が控訴したが（東京高等裁判所

平成１６年（ネ）第７６８号），控訴を棄却するとの判決が言い渡され，同判決

が確定した。 

(11) その後も，原告は，本件各商標を商品に付して使用したことはない。他方で

原告は，平成１７年に繊研新聞に原告登録商標の一覧として，本件各商標を大書

して掲示した広告を打って，関連業者に対し被告のインディアンブランドの商品

を取り扱わないように警告したほか，ＯＬＣ・ライツ・エンタテインメント社が

提供し，ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給する映画「世界最速

のインディアン」に関して，被告がタイアップすると，原告は，タイアップ商品

について本件各商標をもって被告にクレームを付け，さらに，被告の重要なライ

センシーに商標権侵害である旨警告するなど，被告のインディアンブランドビジ

ネスを妨害している。 

そして，原告は，今般，被告に対し，本件各商標権に基づき，本訴を提起して，

被告が被告各標章を使用することを妨害しようとしている。 

(12) かかる出願の経緯及びその後の原告の行為に鑑みると，原告は，本件各商標

を自ら商品に使用する意思なしに，被告によるインディアンブランドビジネスを

妨害する目的で出願し，登録を得たものであり，現に被告が被告各標章を中核と

する「Indian」商標を使用することを妨害しているのであるから，原告の本件各

商標権の行使は権利の濫用というべきである。 

 〔原告の主張〕 

(1) 被告の主張は全て争う。 

そもそも，原告は本件各商標について，使用する意図なしに商標登録を受

けたものではない。原告は，「Indian Motorcycle」のブランド名で事業展開
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を行っているところ，事業を円滑に進めるために，本件各商標を含めて多く

の商標について登録を受けており，本件各商標を現に使用し，ほかに本件各

商標と類似する商標を多数使用している。 

(2) 原告が「Indian Motorcycle」，「Indian Motocycle」の商標群を使用する

に至った経緯は次のとおりである。すなわち，原告代表者は，平成２年に米

国ヴィンテージバイクの愛好家団体のメンバーと出会い，「Indian」等のロ

ゴデザインを入れたレース用ジャケットを作ることを依頼されたことがあり，

このとき，このジャケットを市販化したいとの思いから，彼らにそのネーミ

ングをリクエストしたところ，「INDIAN MOTORCYCLE（インディアンモーター

サイクル）」が良いのではないかと提案されたのが，原告片仮名商標や本件

各商標，後記第４，２(1)ツの各商標といった原告が商標権を有する登録商

標（以下，それらの商標を総称して「原告インディアン関連商標」という。）

を採択したそもそものきっかけである。 

そして，原告は，平成３年に「Indian」ロゴが付されたインポート商品の

試験的展示販売を行い，「Indian」ロゴを付した商品の市販化に備えて，平成

３年１１月５日に片仮名文字「インディアンモーターサイクル」からなる商

標（原告片仮名商標）を商標登録出願した。 

 原告は，当初はロゴ等を決定していなかったことから，インディアンブラ

ンド関係では最初に原告片仮名商標を商標登録出願した。なお，かかる出願

手法は，先願主義を基調とする我が国の法制上で普通に採られている手法で

ある。 

そして，原告は，平成６年３月３１日に原告片仮名商標が登録されると，

商品化の具体的な検討作業に入り，それとあわせて，輸出入業務に関して米

国やカナダでの「Indian」商標の権利関係を調査した。米国では数多くの権

利主張者がいて，正当な権利者を特定できなかったため，カナダで商標「IN

DIAN MOTORCYCLE」の正当な商標権者である「INDIAN MANUFACTURING LTD.」
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社（以下「カナダインディアン社」という。）と業務提携し，平成７年始め頃

から同社の商品を輸入販売することとし，「Indian」ロゴが付された商品の日

本での販売を本格的に開始した。 

この点，原告が当初に使用していた商標は全て，カナダインディアン社か

ら輸入した商品にもともと付されていたものであり，被告のブランドビジネ

スや被告が使用した商標とは一切関係がない。そして，現在に至るまで，継

続的に「Indian」ロゴの商標を付した被服の製造・販売を継続している。 

(3) 原告は，平成６年９月２１日に本件各商標の商標登録出願をしたが，それ

は，原告が自社商品の国内販売に備えて，そのロゴデザインを決めて，出願

したものである。それらのロゴデザインは，旧インディアン社が使用してい

た商標を参考にして，原告が独自にデザインしたものである。本件商標１は，

旧インディアン社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の

代表的な商標を参考にして，その下に同社の社名「Indian Motocycle」のロ

ゴを配したものであり，本件商標２は，旧インディアン社が同社のオートバ

イの整備手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用してい

た図柄を参考にして原告が改めてデザインしたものである。 

(4) 新インディアン社の販売実績は極めて個人的で，ごく少量の程度でしかな

かったものと考えられ，原告が本件各商標を商標登録出願した当時，我が国

において被告の「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。 

原告が被告によるブランドビジネスの存在を初めて知ったのは，平成７年

（１９９５年）６月に被告から原告宛ての「警告書」（甲４７）を読んだとき

であり，それまで被告の存在すら知らなかった。 

(5) そして，原告は，本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して，商標

登録を受けているが，これは，原告が使用している標章と誤認混同のおそれ

がある他者の標章が付された商品の登場を予防し，また，商標法上の専用権

を主張されることを防ぎ，さらには，類似の商標が登録されて原告が使用し
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ている標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを防止するためで

ある。 

現に被告は，過去に，被告標章１と同一の商標に基づいて，原告に対して

商標権侵害の差止めを求める仮処分を提起するなどして存分に権利行使して

いる。 

(6) 以上のとおり，原告が平成２年（１９９０年）に「Indian」ロゴを採択し，

これを平成３年（１９９１年）に初めて輸入使用し，原告片仮名商標を登録

出願したという前記事実は，いずれも被告によるいかなる事実行為よりも先

行している。 

また，原告が本件各商標を商標登録出願した当時，我が国において被告の

「Indian」ロゴは周知性を獲得していなかった。 

前記(4)のとおり，原告は，本件各商標を商標登録出願した当時，被告によ

るブランドビジネスの存在を認識しておらず，それを初めて知ったのは，そ

の後の平成７年（１９９５年）６月である。 

したがって，原告が被告にフリーライドしていないことは明らかである。 

そして，原告は，本件各商標を含む多くの商標を商標登録出願して，その

後商標登録を受けたことは，前記(5)のとおり，原告が使用している標章と誤

認混同のおそれがある他者の標章が付された商品の登場を防止し，また，商

標法上の専用権を主張されることを防ぎ，さらには，類似の商標が登録され

て原告が使用している標章に対して他者から商標権侵害を主張されることを

防止するためである。現に被告は，被告標章１と同一の商標に基づいて，原

告に対して権利行使しており，仮に原告が本件商標権を取得しておかなけれ

ば，被告がそれらの商標権を取得しようと画策し，原告に対して執拗に権利

行使することは明白であって，原告がその事業を円滑に行うために本件各商

標を確保しておくべき必要性は極めて高い。 

被告は，そのブランドビジネスの正当性や企業努力を強調するが，被告の
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活動は，旧インディアン社と何らの関係がなく，あたかも被告だけが「Indi

an」ロゴを正当に使用する権原を有するかのように振る舞っているにすぎな

い。 

したがって，原告が本件各商標権に基づいて被告に対して権利行使するこ

とは権利濫用に該当するものではない。 

 ３ 争点(3)（損害発生の有無及びその額）について 

 〔原告の主張〕 

  (1) 販売数 

    被告は，遅くとも平成２２年５月２９日頃から現在まで，被告標章１ない

し被告標章２が表示されたタグ等の付された被告商品につき少なくとも下記

の個数を販売した。 

   ア カットソー ５０７００個 

   イ シャツ   ２１３００個 

   ウ ジャケット  １２００個 

   エ ボトムス  １２０００個 

(2) 売上額 

  被告が上記(1)のとおり販売した被告商品の売上額は，次のとおりである。 

 ア カットソー ３８４，１１１，０００円 

 イ シャツ   ２５４，０７９，０００円 

 ウ ジャケット  ２３，６８８，０００円 

 エ ボトムス  １５０，８８５，０００円 

(3) 損害額 

  被告商品の利益率は６割を下らないから，被告が得た利益の額は合計４億

８７６５万７８００円であり，被告がした被告商品の販売により原告が被っ

た損害は，商標法３８条２項により，同額を下回るものではない。 

(4) 弁護士費用 
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  被告の商標権侵害行為により，原告は本件訴訟の提起を余儀なくされてお

り，それに要した弁護士費用は，４８７６万５７８０円を下回るものではな

い。 

(5) 小括 

  よって，原告は，被告に対し，損害額合計５億３６４２万３５８０円のう

ち一部請求として５０００万円を請求する。 

 〔被告の主張〕 

   否認ないし争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（本件各商標と被告各標章の類否）について 

(1) 商標と標章の類否は，対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用

された場合に，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否

かによって決すべきであるが，それには，そのような商品・役務に使用され

た標章がその外観，観念，称呼等によって取引者，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べく，しかもその商品・役務の取引の

実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断すべきも

のである。そして，商標と標章の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を

使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準

にすぎず，したがって，これら３点のうち類似する点があるとしても，他の

点において著しく相違することその他取引の実情等によって，何ら商品・役

務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては，これを類似

の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和３９年（行ツ）

第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，

最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集

５１巻３号１０５５頁参照）。 

また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成
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部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不

可分的に結合していると認められる場合においては，その構成部分の一部を

抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは，原則

として許されないが，他方で，商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に

対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や，

それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じない場合などに

は，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と比較し，その類

否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和３７年（オ）第９

５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，

最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集

４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月

８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。 

  以上を前提にして，本件各商標と被告各標章の類否について検討する。 

(2) 本件各商標及び被告各標章 

ア 本件商標１  

(ｱ) 外観 

本件商標１の外観は，前記第２，１(2)アのとおりであり，中央部分

に「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米の先住民であるイ

ンディアン（以下「北米インディアン」という。）の頭部の図形（以下

「図形部分」という。）と，その下部に記載された「MOTOCYCLE」の欧文

字（以下「文字部分」という。）からなる。 

  図形部分は，頭部に大きな羽根飾りを冠しやや右斜め上向きの北米イ

ンディアンの横顔が描かれ，その羽飾りは長く左側へ向けてたなびくよ

うに緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中

央部分に「Indian」の欧文字が，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆

記体で描かれている。また，図形部分のうち，北米インディアンの横顔
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及び羽根飾りが黒塗りで描かれているのに対して，「Indian」の欧文字は

白抜きで描かれている。 

  他方，文字部分は，「MOTOCYCLE」の欧文字が活字体で，高さが図形部

分の３分の１程度，幅が図形部分の４分の３程度の大きさで描かれてい

る。 

そして，図形部分は，文字部分の上部に大きく配されていることから，

外観上，文字部分と比較して，図形部分が見る者の注意を引き，支配的

な印象を与える部分であるということができる。 

(ｲ) 称呼 

本件商標１は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，羽

根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているか

ら，「インディアン」との称呼が生じる。また，文字部分から，「モトサ

イクル」との称呼が生じ，図形部分と文字部分を併せて，「インディアン

モトサイクル」との称呼も生じる。 

  (ｳ) 観念 

本件商標１は，図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」

の文字部分から，「北米インディアン」との観念が生じる。 

イ 本件商標２ 

(ｱ) 外観 

本件商標２の外観は，前記第２，１(2)イのとおりであり，全体の形状

として，下方の約３分の１程度を真横に切り欠いた黒塗りの円形図と同

切り欠き部分と上辺を接する黒塗りで横長の長方形図から成る。上記円

形図は，環状の外周部分と中央の円形部分とから成り，同円形部分を背

景として，その内側中央に，前方に突出した羽根飾りを頭部に付けた左

向きの北米インディアンの横顔が白抜きで描かれ，同横顔図形の外側に

配した環状の外周部分には，円周に沿って「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」
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の欧文字が活字体で描かれている（以下「円形部分」という。）。また，

下部の横長の長方形は上記円形部分と比較してその高さが３分の２程度

であり，それを背景として，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記

体で描かれた欧文字「Indian」の文字が，長方形図部分の上部３分の２

程度の大きさで，その上部が上記長方形図の上辺からはみ出るように描

かれ，その下段に白抜きの活字体欧文字「MOTOCYCLE」の部分とが上下２

段に配されている（以下「長方形図部分」という。）。 

「Indian」の文字部分は，本件商標２全体において中央下部の多くの

部分を占めるように配され，特徴のある筆記体の書体で描かれており，

「MOTOCYCLE」の文字部分とはその書体が異なり，文字の大きさもより相

当大きいから，見る者の注意を引くということができる。 

  (ｲ) 称呼 

本件商標２は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，長

方形図部分に大きく描かれた「Indian」の文字部分から，「インディアン」

の称呼が生じる。また，長方形図部分の「MOTOCYCLE」の文字部分から，

「モトサイクル」との称呼が生じ，それらを併せて，「インディアンモト

サイクル」との称呼も生じる。 

  (ｳ) 観念 

本件商標２は，北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」の文字部

分から，「北米インディアン」の観念が生じる。 

ウ 被告標章１ 

(ｱ) 外観 

被告標章１は，別紙被告標章目録記載１のとおりであり，中央部分に

「Indian」の欧文字が描かれた羽飾りを冠した北米インディアンの頭部

の図形（以下「図形部分」という。）と，その下部に記載された「India

n Motocycle Co.,Inc.」の欧文字（以下「文字部分」という。）からなる。 
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  図形部分は，北米インディアンの顔は右向きでやや上向きの横顔が描

かれ，羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾

斜し，下部が水平に揃えられており，羽飾りの中央部分に「Indian」の

欧文字が本件商標１と同一の特徴ある筆記体で描かれている。また，図

形部分は，北米インディアンの横顔及び羽根飾りが白塗りで描かれてい

るのに対して，「Indian」の欧文字は黒塗りで描かれている。 

  文字部分は，「Indian Motocycle Co.,Inc.」の欧文字が筆記体で描か

れており，大きさは高さが図形部分の４分の１程度，幅が図形部分と同

程度である。 

    そして，図形部分は，印象的な意匠であり，文字部分の上部に大きく

配されていることから，外観上，上段の図形部分は，下段の欧文字部分

に比して，見る者の注意を強く引くということができる。 

  (ｲ) 称呼 

被告標章１は，図形部分が北米インディアンの横顔であり，かつ，羽

根飾りの中央部分に比較的大きく「Indian」の欧文字が描かれているか

ら，「インディアン」との称呼が生じる。また，文字部分から，「インデ

ィアンモトサイクルカンパニーインク」との称呼が生じるほか，法人を

意味する略英字「Co.,Inc.」を除いた部分から「インディアンモトサイ

クル」との称呼が生じる。 

  (ｳ) 観念 

被告標章１は，図形部分の北米インディアンの横顔の図柄と「Indian」

の文字部分から，「北米インディアン」との観念が生じる。他方，文字部

分から，「北米インディアンにちなんだモトサイクルの会社」との観念が

生じる。 

エ 被告標章２ 

  (ｱ) 外観 
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被告標章２は，別紙被告標章目録記載２のとおりであり，「Indian」と

の欧文字が，黒塗りで，「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で

描かれている。 

  (ｲ) 称呼 

被告標章２は，「Indian」の文字から「インディアン」の称呼が生じる。 

  (ｳ) 観念 

被告標章２は，「Indian」の文字から「北米インディアン」との観念が

生じる。 

(3) 本件各商標と被告各標章の類否 

  ア 本件商標１と被告標章１について 

(ｱ) 外観の対比 

本件商標１の図形部分と被告標章１の図形部分は，いずれも，右向き

でやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，羽飾りは長く，左側

へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部が水平に揃えら

れており，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が描かれ，同欧文字

は，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴ある筆記体で描かれてい

る点で共通している。相違するのは，本件商標１の図形部分は，北米イ

ンディアンの横顔及び羽根飾りが黒塗りで描かれ，「Indian」の欧文字は

白抜きで描かれているのに対して，被告商標２の図形部分は，北米イン

ディアンの横顔及び羽飾りが白塗りで描かれ，「Indian」の欧文字は黒塗

りで描かれている，といった程度である。 

  この点，本件商標１及び被告標章１には，いずれも，図形部分の下に

文字部分が配されているが，その文字部分は，図形部分より小さく，図

形部分の印象が強いため，見る者に大きな印象を与えることはない。 

  したがって，本件商標１と被告標章１の外観は類似する。 

(ｲ) 称呼の対比 
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本件商標１と被告標章１は，いずれも「インディアン」及び「インデ

ィアンモトサイクル」との称呼が生じる。 

(ｳ) 観念の対比 

本件商標１と被告標章１は，いずれもその図形部分から「北米インデ

ィアン」との観念が生じる。 

(ｴ) 類否判断 

以上によれば，本件商標１と被告標章１は，外観，称呼，観念のいず

れにおいても同一又は類似であり，両者の類否に影響を及ぼすような取

引の実情も認められないから，両者は類似すると認めるのが相当である。 

イ 本件商標１と被告標章２について 

(ｱ) 外観の対比 

本件商標１は，前記(2)ア(ｱ)のとおり，図形と文字の結合商標であり，

被告標章２は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれて

いるものの単体の文字商標であるから，外観は異なる。この点，本件商

標１の図形部分の羽飾りの中央部分に描かれた「Indian」の文字部分と，

被告標章２は，大きさが異なるものの同一の特徴のある筆記体で描かれ

てはいるが，本件商標１は，上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のあ

る筆記体のみならず，北米インディアンの横顔が大きく描かれている図

形部分も強く支配的な印象を与える部分であるため，本件商標１と被告

標章２とが外観において類似するということはできない。   

(ｲ) 称呼の対比 

他方，本件商標１は，その全体から「インディアンモトサイクル」と

の称呼を生じるとともに，強く支配的な印象を与える図形部分からは「イ

ンディアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章２からも「インディ

アン」との称呼が生じる。 

(ｳ) 観念の対比 
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本件商標１と被告標章２は，いずれも「北米インディアン」との観念

が生じる。 

(ｴ) 類否判断 

以上によれば，本件商標１と被告標章２とは，称呼及び観念において

同一又は類似であり，外観においては類似しないとはいえ，「Indian」ロ

ゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそ

れほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情

も認められないことを総合考慮すると，本件商標１と被告標章２は類似

すると認めるのが相当である。 

ウ 本件商標２と被告標章１について 

(ｱ) 外観の対比 

本件商標２の「Indian」の文字部分と被告標章１の図形部分の「Indi

an」の文字は，いずれも「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体

で描かれている。他方，本件商標２の図形部分は，前方に突出させた羽

飾りのある左向きの北米インディアンの横顔が描かれているのに対して，

被告標章１の図形部分は，左側に向けてたなびくような大きな羽飾りの

ある右向きの北米インディアンの横顔が描かれており，類似しない。 

(ｲ) 称呼の対比 

本件商標２は，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼

が生じるとともに，強く支配的な印象を与える図形部分からは「インデ

ィアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章１も，その全体から「イ

ンディアンモトサイクル」との称呼が生じるとともに，強く支配的な印

象を与える「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体から「インデ

ィアン」との称呼が生じる。 

(ｳ) 観念の対比 

本件商標２と被告標章１は，いずれも「北米インディアン」との観念



 - 27 - 

が生じる。 

(ｴ) 類否判断 

以上によれば，本件商標２と被告標章１とは，称呼及び観念において

同一又は類似であり，外観において類似しないとはいえ，いずれも「In

dian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分を含んでいるから外観

の相違もそれほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような

取引の実情も認められないことを総合考慮すると，本件商標２と被告標

章１は類似すると認めるのが相当である。 

エ 本件商標２と被告標章２について 

(ｱ) 外観の対比 

本件商標２は，上記のとおり，図形と文字の結合商標であり，被告標

章２は「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているも

のの単体の文字商標であるから，外観は異なる。この点，いずれも「In

dian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体で描かれているが，本件商標

２は，上記「Indian」ロゴとほぼ同一の特徴のある筆記体のみならず，

北米インディアンの横顔が大きく描かれている円形図部分も強く支配的

な印象を与える部分であるため，本件商標２と被告標章２とが外観にお

いて類似するということはできない。   

(ｲ) 称呼の対比 

本件商標２は，その全体から「インディアンモトサイクル」との称呼

を生じるとともに，強く支配的な印象を与える「Indian」の文字部分か

ら「インディアン」との称呼が生じるのに対し，被告標章２からも「イ

ンディアン」との称呼が生じる。 

(ｳ) 観念の対比 

本件商標２と被告標章２は，いずれも「北米インディアン」の観念が

生じる。 
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(ｴ) 類否判断 

以上によれば，本件商標２と被告標章２とは，称呼及び観念において

同一又は類似であり，外観においては類似しないとはいえ，「Indian」ロ

ゴとほぼ同一の特徴のある筆記体の部分が同一であるためその相違がそ

れほど大きくはないこと，両者の類否に影響を及ぼすような取引の実情

も認められないことを総合考慮すると，本件商標２と被告標章２は類似

すると認めるのが相当である。 

  (4) 被告の主張に対する判断 

被告は，被告のインディアンブランドは，ヴィンテージ・バイカー系のア

メリカンカジュアルファッションブランドであり，被告各標章を付した商品

の顧客はファッションに関心を持つ若い男性層であるから，被告各標章の指

定商品の消費者は，自ら商品を手に取り，ブランド，デザイン，色，サイズ，

素材，価格等を確かめて，商品を購入するか否かを決めるのであり，称呼及

び観念のみで購入するか否かを決めることはしておらず，また，被告各標章

の指定商品の取引者は，商品の品番により取引しており，商標の称呼や観念

によって発注するか否かを決めることはしないと主張する。 

また，被告は，被告各標章は，衣類等の商品に使用する商標として，需要

者の間に周知であり，被告は日本における「Indian」商標の正当な出所とし

て需要者に承認されており，被告各標章からは，いずれも「被告」及び「被

告の商品」との観念が生じるから，出所について混同を生じるおそれがない

と主張する。 

    しかし，需要者は一般の消費者とみるべきであり，必ずしも商標やブラン

ドに詳しい知識を持つ者とは限らず，商品の購入に際してブランド名等を注

意深く確認するとは限らない。 

そして，被告は，被告各標章が需要者，取引者に周知であるとして宣伝広

告等の証拠を多数提出する。しかし，後記２(1)ウで認定する事実によれば，
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被告は旧インディアン社のインディアンブランドの復活を強調してライセン

ス事業を展開し，同ブランドが復活したものとして商品を宣伝広告していた

ということができ，被告が行った宣伝広告の内容が旧インディアン社のイン

ディアンブランドを離れて被告独自のブランドであることを表示するものと

認めるには足りず，さらに，本件全証拠を精査しても被告の商品販売の実績

が明らかにされていないことに照らすと，被告各標章が被告独自のブランド

の商品として周知であるとは認めることができず，したがって，被告が主張

する「被告」や「被告の商品」といった観念が生じるとは認めることができ

ない。 

    さらに，被告は，上記のとおり，称呼や観念において類似するとしても，

外観において相違すれば，対比する商標が互いに異なるものと認識されるか

ら，出所について混同を生じるおそれがないとも主張するが，需要者は商品

の購入に際してもっぱら外観に着目するとは限らないから，称呼と観念を斟

酌しないとすることは相当ではない。 

したがって，被告の上記主張はいずれも採用できない。 

(5) 小括 

 よって，本件商標１は被告標章１及び被告標章２と，本件商標２は被告標

章１及び被告標章２と，それぞれ類似する。 

 ２ 争点(2)（権利濫用の成否）について 

(1) 本件に至る経緯 

証拠（甲１５，１８，２０ないし２４，２６，２９ないし３５，３７ない

し４１，４５，５３，乙１，２，４，６，７，９ないし２１，２４ないし５

７，５９，６１ないし６３，６５ないし８０，８４ないし２１８，２２６な

いし２４６，２５４，２６３ないし２６５，２６８ないし３３９，３６０な

いし３８５，３８９ないし４０２，４０４ないし４１０，４２７ないし４３

０，４５７，４６４，４６９，４７８ないし４８４，４９２ないし５２１，
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５３６，５３９，５４５ないし５５１，５５５，５５７，５５８〔いずれも

枝番省略〕）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ，同認定を覆す

に足りる的確な証拠はない。 

ア 旧インディアン社の設立及び使用商標 

オートバイメーカーである「Indian Motocycle Company」（旧インディア

ン社）は，同じオートバイメーカーのハーレー・ダビッドソンの設立より

も早い明治３４年（１９０１年）に，カール・オスカー・ヘドストロウム

及びジョージ・Ｍ・ヘンディの２名により米国マサチューセッツ州スプリ

ングフィールドにおいて設立された。 

旧インディアン社は，「INDIAN MOTOCYCLE」（インディアン・モトサイク

ル）と略称され，同社のオートバイは１９２０年代には軍隊や警察用オー

トバイとして採用されるなど米国内で広く使用された。 

同社が製造・販売したオートバイには，「      」（「Indian」ロゴ）

や「      」（ヘッドドレスロゴ）等の商標が付され，また，同社が

発行する整備手帳には，本件商標２の円形部分に極めて類似する，前方に

突出した羽根飾りを頭部に付けた左向きの北米インディアンの横顔をあし

らったロゴが使用されており，１９４０年代には，これらヘッドドレスロ

ゴに代表されるインディアン・チーフ・ヘッドのデザインが人気を得るな

どしたため，旧インディアン社は，１９５０年代以前においては，ハーレ

ー・ダビッドソンと並ぶ米国を代表するバイクメーカーとして広く知られ

ており，旧インディアン社が使用する「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ

等は，当時，米国，欧州，日本において周知な商標であった。 

しかし，旧インディアン社は，昭和２８年（１９５３年）に操業を停止

して，昭和３４年（１９５９年）に解散に至ると，その後に同社が再開さ

れることはなく，同社が保有していた登録商標に対する商標権等も消滅し

た。〔乙４，１３，乙４９２ないし乙５１８〕 
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イ 新インディアン社の設立及び使用商標 

 (ｱ) 昭和４５年（１９７０年）３月２５日，Ｍという人物が，旧インディ

アン社とは無関係に「Indian」ロゴからなる商標「Indian」（指定商品：

第１９類 自動車）を出願し，同年６月６日，これを，旧インディアン

社とは無関係の米国カリフォルニア州法人インディアン・モーターサイ

クルズ・インクに譲渡し，同商標は，昭和４６年（１９７１年）１０月

５日登録された。その後，上記商標は転々譲渡され，昭和５８年（１９

８３年）７月２２日にＤ（以下「Ｄ」という。）らが取得した。〔乙５１

９ないし５２１〕 

(ｲ) Ｚは，平成２年（１９９０年）６月頃，「Indian Motocycle Co.,Inc.」

という社名の会社（新インディアン社）を設立した。 

(ｳ) Ｚは，平成２年（１９９０年）５月２５日，当時の商標権者であった

カーメン・Ｄ（以下「Ｄ」という。）からその共有持分を譲り受けた。こ

れを，平成４年（１９９２年）１月６日，Ｄら他の共有者と共に，新イ

ンディアン社に譲渡した。〔乙５２１〕 

(ｴ) また，ＺとＤは，平成２年（１９９０年）５月２９日，「Indian」ロゴ

からなる商標「Indian」につき，指定役務及び指定商品を国際分類第４

２類（自動車及び自動車用アクセサリーの小売り），第１８類（ハンドバ

ッグ類），第２５類（被服）として次々と出願した。〔乙５２２，５２４，

５２９〕 

(ｵ) 米国における「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を保有するＺと

Ｄら共有者は，平成４年（１９９２年）１月，新インディアン社に上記

各商標に係る商標権を全部譲渡した。〔乙５１９ないし５２１〕 

(ｶ) なお，新インディアン社が，旧インディアン社ないしその承継人から

その商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった事実

は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。 
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ウ 原告代表者によるバイクジャケットの製作 

他方，原告代表者は，平成２年（１９９０年）頃，米国ヴィンテージバ

イクの愛好家団体のメンバーであるＪの依頼でバイクジャケットを製作し

たことがあった。そのバイクジャケットには，同人の名前である「＜略＞」，

「＜略＞」やラッキーナンバーの「１３」のほかに，前身頃に「Indian」

ロゴが大きくあしらわれていた。〔甲２９，５３，乙５５７〕 

エ 米国における新インディアン社の事業展開と報道記事 

(ｱ) 新インディアン社は，米国において，平成２年（１９９０年）１１月

２０日，同国の法人であるトリニティ・プロダクツ・カンパニー（以下

「トリニティ社」という。）に対し，同社が被服又はアパレルの販売に関

して新インディアン社が保有する商標「Indian」を使用する非独占的使

用権を設定した。〔乙４８３〕 

  トリニティ社は，上記使用権に基づき，平成２年（１９９０年）から

平成４年（１９９２年）にかけて，商標「Indian」に関する多くの標章

やロゴを制作して権利登録し，それらを自社が製作販売する被服及びア

クセサリー等に採用し，インディアンモトサイクルの商品カタログに掲

載した。 

トリニティ社の上記カタログには，本件商標２とほぼ同一の標章（IS

104，IS104A。これらの標章は，「Indian」と「WORLDS FINEST MOTORCYC

LE」の文字部分が白抜きとなっている点のみが本件商標２と相違してい

る。）や，本件商標１のように黒塗りで北米インディアンの右向き横顔の

図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951，IS951A。これらの標章は，

本件商標１のように，右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が

描かれ，その羽飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下

方に傾斜し，下部が水平に揃えられていて，羽飾りの中央部分に「Indi

an」の欧文字が特徴ある筆記体で描かれている。）や，本件商標１の文字
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部分と同様の書体から成る活字体英文字「MOTOCYCLE」から成る標章（I

B6，IB6C， IB2，IB2C）を付したステッカーが掲載されていた。なお，

同カタログには，「INDIAN MOTORCYCLE」のロゴから成る標章は掲載され

ていなかった。〔甲２０，乙４６４の１及び２〕 

(ｲ) 米国では，平成３年（１９９１年）７月１日付け「The Daily News」

に，「夢追うバタビア人 見捨てられたバイク会社を復活に導く実業家」

の見出しで，新インディアン社及びＺに関し，「Ｆ・Ｓ・Ｚは今まさに，

アメリカ史に残る伝説であるインディアン・モトサイクルを甦らせると

いう夢を実現させようとしている。４０年の沈黙を破り，マサチューセ

ッツ州スプリングフィールドにあるインディアン・モトサイクル・カン

パニー…がかつての有名なバイクを製造するための場所としてコネチカ

ット州のウィンザー・ロックスにある９３エーカーの敷地を確保する為

の最終的な交渉が現在進められている。…今のところ，Ｚ氏は衣類やア

クセサリーのビジネスで大きな成功を収めている。インディアン・Ｔシ

ャツ，皮ジャン，皮パンツ，しろめ製バックル，ブーツなどの新シリー

ズが売り出されている。…初回製造は国内バイヤーを対象にするだけで

なく，オランダ，ドイツ，イギリス，日本といった長期的な輸出による

成功を見込めるような強力な海外バイヤーも対象としている。」などの内

容を含む記事が掲載された。〔乙６〕 

   また，平成３年（１９９１年）７月５日付け「USA TODAY」には，「４

０年近くの間，製造を中止されていたインディアン・バイクが再び息を

吹き返した。コネチカットの投資家Ｆ・Ｚの計画が順調に行けば，この

クラシックの大型バイクは１９９３年には路上へと帰って来る。…１８

歳の時，初めてその１９３４年型に乗ってからインディアン・ファンと

なった彼は去年そのインディアンの商標権を買い取り，アクセサリー会

社と共にテスト・マーケットをすることにした。バイヤーたちはその会
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社のトレードマークであるインディアン・ヘッドを附したＴシャツや皮

ジャンに飛びついたのだった。」などの内容を含む記事が掲載された。〔乙

７〕 

 (ｳ) 新インディアン社は，米国において，少なくとも平成４年（１９９２

年）頃に，「CYCLE WORLD」（同年１月号，４月号），「GQ」（同年４月号），

「INTERVIEW」（同年４月号，６月号）といった雑誌に，「Indian」ロゴや

ヘッドドレスロゴを付したアパレルの広告をした。〔乙４７８ないし４８

２〕 

 (ｴ) 新インディアン社は，平成５年（１９９３年）春頃までに，工場建設

用の敷地を取得し，オートバイのプロトタイプを２台製造した。〔甲１９〕 

オ 原告による「Indian」ロゴ等の使用と原告片仮名商標の登録出願 

(ｱ) 原告は，平成３年（１９９１年）秋頃，同社の商品カタログである１

９９２年春夏用のカタログ（甲２０，乙４６４の２）を関係業者に配布

し，その頃に開催した１９９２年春夏物展示会で同カタログ掲載のＴシ

ャツ等の衣類等を展示販売した。上記カタログ掲載のＴシャツのフロン

トプリントの柄の中には，トリニティ社のカタログ（乙４６４の１）に

掲載された「Indian」ロゴとインディアン等の図柄から成るロゴ（922C,

927C,928C,949C,956C）と同じものがあった。〔甲２０，乙４６４の１及

び２〕 

(ｲ) 原告は，平成３年（１９９１年）１１月５日，指定商品を平成３年政

令第２９９号による改正前の商標法施行令（以下「旧施行令」という。）

別表１７類（被服，その他本類に属する商品）とする原告片仮名商標で

ある「インディアンモーターサイクル」を商標登録出願し，同商標は，

平成６年（１９９４年）３月３１日に商標登録された。〔甲３７，乙１〕 

カ 新インディアン社とＫとのライセンス契約及びＫによる商標登録出願 

(ｱ) Ｋは，平成３年（１９９１年）当時，日本に在住し，ファッション・
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コンサルタント等として仕事をしていたが，日本で上記「USA TODAY」の

記事（乙７）を読み，インディアンブランドに興味を覚え，日本でのイ

ンディアンブランド事業の成功に期待してＺと面談した。 

その結果，Ｋは，平成３年（１９９１年）１２月，Ｚとの間で，新イ

ンディアン社から，米国におけるインディアンブランドに関する日本に

おける全ての権利（日本において出願し，商標登録を受ける権利及び第

三者に同商標をライセンスする権利）を譲り受ける旨の契約を締結した。

〔乙１０〕 

(ｲ) Ｋは，上記契約を契機として，平成４年（１９９２年）２月，旧施行

令別表１７類（被服〔運動用特殊被服を除く。〕布製身回品〔他の類に属

するものを除く。〕寝具類〔寝台等を除く。〕）を指定商品として被告標章

１と同一の商標（    ，「Indian/Motocycle」商標）を自己名義で商

標登録出願した。 

なお，同商標は，ヘッドドレスロゴと「            」

（以下「モトサイクルロゴ」という。）を上下二段に配して成るものであ

る。）〔乙１０，１１〕 

キ ＺとＫによる記者会見及び被告の設立 

(ｱ) Ｚは，平成５年（１９９３年）１月２９日頃，来日してＫが同席する

下で記者会見を行った。その内容は，同日付け「二輪車新聞」に掲載さ

れ，同新聞は，ＺとＫを写真入りで紹介するとともに，ヘッドドレスロ

ゴを冠したオートバイの写真や，ヘッドドレスロゴに加えて活字体英文

字「MOTOCYCLE」のロゴが付されたウエアの写真を大きく掲載し，「よみ

がえるアメリカン インディアン復活 ７月４日米国で１号車を発表」

の見出しで，「１９２０年代から４０年代にかけて全盛を誇ったアメリカ

ンモーターサイクル『インディアン』の製造元インディアン・モトサイ

クル社の４０年ぶりの復活が決定，…オートバイの製産・販売と並行し
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てライセンス事業も積極的に進めていく方針で，ノスタルジックなロゴ

マークを使ったアメリカンファッションやシルバーのアクセサリーなど

アパレル部門での活動が，マシンの発表に先行して行われる予定となっ

ている。…，同席したＳ・Ｋ氏は『…日本での販売は９４年以後になる

が，ウェアのショップを先にオープンさせたい。』と日本市場での計画に

ついて語っている。」などの内容を含む記事を掲載した。〔乙１３〕 

(ｲ) Ｋは，平成５年（１９９３年）６月３日，宣伝広告等の業を営むサン

ライズとの合弁により，被告を設立し，その代表取締役に就任した。〔乙

１９，２１〕 

ク 被告による「Indian」商標の使用及び事業展開 

(ｱ) アパレルメーカーや問屋，小売店の間で広く購読されている繊研新聞

及び日経流通新聞において，平成５年（１９９３年）７月２４日，旧イ

ンディアン社を再興した新インディアン社からライセンス供与を受けて

いる会社である被告が，衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入

業務を行うことなどが報道された。〔乙２４，２５〕 

また，上記繊研新聞の記事（乙２４）には，ヘッドドレスロゴが「イ

ンディアン」のロゴマークとして掲載されていた。 

(ｲ) 被告は，平成５年（１９９３年）秋口頃から，ジャケットやＴシャツ，

帽子等を輸入して，「ビームス」や「アーバンメディソン」といったカジ

ュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップでの販売を開始し

た。それらの商品には，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等が付され，

商品のタグには「Indian/Motocycle」商標が付されていた。〔乙１２，２

６，２７〕 

(ｳ) 雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」では，平成５年（１９９３年）１月１日／１５

日合併号から同年１１月１５日号まで，２１回にわたって，旧インディ

アン社に関する紹介と，同社が新インディアン社により復活し，ヴィン
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テージバイクの製造・販売がされること，日本においてインディアンブ

ランドのマーチャンダイジングビジネスが展開されることなどに関する

記事が掲載された。〔乙２２６ないし２４６〕 

(ｴ) 若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌「ＰＯＰＥＹＥ」の

平成５年（１９９３年）１１月１０日号には，「米国では既にブームとな

っている模様。日本でも，ブーム着火は時間の問題だといえる。」とする

記事が掲載され，雑誌「CLiQUE」の平成６年（１９９４年）１月号にブ

レスレット等の関連商品が「アーバンメディソン」で販売されている旨

の記事が掲載された。〔乙２６，２７〕 

(ｵ) 被告は，平成６年（１９９４年）１月から同年１２月まで，若者向け

のカジュアルファッションを取り扱う大手セレクトショップである「ビ

ームス」や「シップス」，「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊

広報誌「DICTIONARY」に，「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した

広告を掲載した。〔乙２８〕 

(ｶ) 被告は，平成６年（１９９４年）始めに，マルヨシとサブライセンス

契約を締結した。マルヨシは同年５月に展示会を開催し，上記契約に基

づく被告標章１と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め，同年

７月ないし８月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバ

ッグを販売した。〔乙２９ないし３３〕 

上記の展示会の開催については，同年６月２５日付け「旬刊ファンシ

ー」で紹介され，「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活 ４０年ぶりに

バッグなど商品化」という見出しの下，「マルヨシは５月１６～１８日，

本社２階展示室で’９４秋～’９５春の展示会を行った。…今回，新ブ

ランドとして『インディアン』を商品化。…『インディアン』は３つの

シリーズから構成されている。トートなどのタウンバッグ系５アイテム

…リュックなどのアウトドア系６アイテム…秋冬用のタウンバッグ系５
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アイテム…」との内容を含む記事が掲載された。また，雑誌「グッズプ

レス」１９９４年（平成６年）１１月号及び雑誌「フィールド・ギア」

１９９４年（平成６年）１２月号に，マルヨシが販売する上記ロゴ等が

付されたバッグ類が掲載された。〔乙２９，３２，３３〕 

 (ｷ) 被告は，平成７年（１９９５年）５月頃，サンライズを介して，西澤 

社とライセンス契約を締結し，西澤社は，被告のサブライセンシーとし

て，同年１０月頃から翌平成８年（１９９６年）１月頃にかけて，「Ind

ian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行い，また，「GET 

ON!」（平成７年（１９９５年）１０月発刊，１２月発刊）や「Hot Dog 

PRESS」（同年１０月号），「FINEBOYS」（同年１２月号，別冊１２月号，平

成８年（１９９６年）１月号），「BOON」（同月号）等の雑誌に，伝説化さ

れた旧インディアン社のバイクが復活を果たすのに先駆けてレザージャ

ケットを製造・販売するなどと記載する広告を掲載した（上記の「FINE

BOYS」（平成７年（１９９５年）年１２月号，別冊１２月号）や「BOON」

（平成８年（１９９６年）１月号）の広告には，「Indian」商標等が表示

されていた。）ほか，展示会を催した。〔乙２０，４８ないし５７〕 

ケ 原告による本件各商標の登録出願 

原告は，平成６年（１９９４年）９月２１日，本件各商標を商標登録出

願した。〔乙１〕 

コ 原告によるインディアンブランドの事業展開と宣伝広告 

(ｱ) 原告は，平成７年（１９９５年）初め頃に，カナダにおける活字体英

文字からなる商標「INDIAN MOTORCYCLE」（出願日平成元年（１９８９年）

１２月１１日，登録日平成３年（１９９１年）５月１７日，指定商品を

スウェットシャツ，Ｔシャツ，レザージャケット等とするものであり，

最初の登録名義人から「INDIAN MANUFACTURING LTD.」社（カナダインデ

ィアン社）に譲渡され，その旨が平成５年（１９９３年）２月１９日に
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登録された。）の商標権者であるカナダインディアン社と提携関係を築き，

遅くとも平成７年（１９９５年）１月末から同社の商品をサンプル輸入

していた。 

そして，原告は，同年５月頃から，同社のジャケットやＴシャツ，帽

子等の販売を開始したが，それらの商品に付された商標はいずれも「In

dian」ロゴや本件商標２に類似する左向きの北米インディアンの横顔を

主体に構成されたものではあったものの，他方で，本件全証拠を精査し

ても，原告片仮名商標及び本件各商標そのものが付された商品が販売さ

れた事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。〔以上，甲２１，

２６，３０ないし３４，３８ないし４０，乙３４ないし３７，５５５の

６〕 

(ｲ) 原告は，平成７年６月頃から，「POPEYE」（同月２５日号），「FINEBOYS」

（同年７月号，９月号，１０月号）等の若者向けカジュアルファッショ

ンを扱う服飾雑誌において，宣伝広告を行ったが，それらの宣伝広告で

は，米国におけるインディアンブランドが強調されており，その中には，

「Indian Motorcycle」の文字の下に，旧インディアン社の所在地を示す

「SPRINGFIELD,MASS」等の表示が見られるほか，「インディアン・モータ

ーサイクルっていえば，かつてハーレーと人気を二分したアメリカンバ

イクの名門中の名門。その名前を付けたウエアブランドが日本とカナダ

の共同企画で，この秋からドカーンと登場することになった。もちろん

ライダージャケットがこのブランドの目玉。レプリカのコダワリでは一

目置かれてる『東洋エンタープライズ』が現在着々と準備中でアル。」（甲

２６の１，乙３４），「アメリカ最古のバイクメーカー“インディアンモ

ーターサイクル”。もうバイクメーカー自体は倒産してしまったのだけれ

ど，ウエアはカナダでまだ作られているのだ。ここが日本のメーカーと

共同開発を進め，この秋冬から本格的に展開を始めるのだ。」（乙３５），
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「アメリカ最古のバイクメーカーがインディアンモーターサイクル。現

在バイクの生産はされておらず，バイカーウェアの生産のみ続けられて

いる。…これまでビームスなどでも扱っていたが，今秋から東洋エンタ

ープライズが大々的に展開。」（甲２６の２，乙３６），「インディアン・

モーターサイクルは’４０年代アメリカでハーレー・ダヴィッドソンと

人気を二分していたメーカー。ウエア部門の復活が話題になっていたけ

ど，この秋から日本でも本格展開する。」（甲２６の３，乙３７）などの

説明も見られる。なお，それらの宣伝広告の中には，原告片仮名商標は

もとより本件各商標はいずれも記載されていなかった。〔甲２６，乙３４

ないし３７〕 

(ｳ) 原告は，平成７年（１９９５年）頃のカナダインディアン社の商品カ

タログ（甲４１）を提出するが，その発行元は「INDIAN MOTORCYCLE CL

OTHING COMPANY INC.」であり，カナダインディアン社ではなく，また，

同カタログに掲載された商品に付された商標のほとんどは本件各商標に

近似するものではなく，わずか１点，番号LIGE11Aのジッポーに付された

商標が本件商標１に近似するのみである。さらに，原告がその頃から輸

入，販売したと認められる商品に付された商標はいずれも本件各商標そ

のものではない。 

(ｴ) なお，カナダインディアン社が，旧インディアン社ないしその承継人

からその商標権を譲り受けたり商標使用の許諾を受けたりしたといった

事実は，これを認めるに足りる的確な証拠はない。 

サ 被告の原告に対する警告書の送付 

被告は，被告において商標登録出願中で近々商標登録される「Indian/M

otocycle」商標を原告が侵害していると主張して，商品の輸入・販売の中

止を求める平成７年（１９９５年）６月３０日付け警告書を原告に宛てて

送付し，これを同年７月４日に原告が受領した。その後も原告は商品の輸
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入・販売等を続けた。〔乙４７〕 

シ Ｋによる「Indian/Motocycle」商標の商標登録 

「Indian/Motocycle」商標は，平成７年（１９９５年）９月２９日に商

標登録され，Ｋは，同登録商標を同年１０月１６日に被告に譲渡した（そ

の旨は平成８年５月２７日に登録された。）。〔乙９〕 

ス 被告による「Indian」ロゴ商標の商標登録出願 

被告は，平成７年（１９９５年）１１月２日，被告標章２と同じ構成で

ある「Indian」ロゴから成る商標（以下「『Indian』ロゴ商標」という。）

を商標登録出願した。〔乙５４６〕 

セ 原告による被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求 

原告は，平成７年（１９９５年）１２月２８日，「Indian/Motocycle」商

標について無効審判（特許庁平成７年審判第２８１２４号）を請求した。

原告は，同審判において，上記商標に係る商標権には商標法４条１項７号，

１１号違反の無効事由が存在するなどと主張した。〔乙８０〕 

ソ 原告・被告による訴訟の提起及び仮処分の申立て 

(ｱ) 被告は，原告が平成８年（１９９６年）秋冬シーズンから，「Indian」

ロゴを付したレザージャケット等の製造・販売を開始するとの情報を入

手すると，原告に対し，同年５月２１日，「Indian/Motocycle」商標に係

る商標権に基づき，「Indian」ロゴ等の標章を付したレザージャケットや

シャツ，帽子等の輸入・販売行為等の差止めを求めて当庁に訴えを提起

した（当庁平成８年（ワ）第９３９１号）。〔乙８０〕 

 (ｲ) これに対して原告は，平成８年（１９９６年）７月２２日，原告片仮

名商標に係る商標権に基づき，被告，サンライズ及び西澤社に対してレ

ザージャケットやパンツ等に「Indian」商標の使用の差止め等を求める

訴えを当庁に提起した（当庁平成８年（ワ）第１４０２６号）。〔乙８０〕 

   また，原告は，「Indian」ロゴを主体に構成された商標を付したレザー
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ジャケットやシャツ，帽子等を販売し，雑誌「BOON」（同年９月号），「モ

ノ・マガジン」（同年９月号，１２月号），「FINEBOYS」（同年９月号），「コ

レクション・モノ」（同年９月号）にレザージャケットの広告が掲載され，

それらの広告には上記商標も表示されていた。〔甲２６，乙７６ないし７

９〕 

(ｳ) 被告は，平成８年（１９９６年）９月１７日，原告を債務者とする「I

ndian/Motocycle」商標に係る商標権に基づく仮処分の申立てを当庁に提

起し（当庁平成８年（ヨ）第２２１２６号），当庁は，同年１２月１６日，

上記の被告がした申立てを認容し，原告に対して前記コ(ｱ)の各商標の使

用を仮に差し止める旨の仮処分決定をした。〔甲１８，３５，乙５９〕 

タ 新インディアン社の倒産とＺの証券詐欺事件 

   新インディアン社は，工場建設用の敷地を取得し，オートバイのプロト

タイプを２台製造したものの，オートバイの第１号モデルの発表もされる

ことはなく，本格的なオートバイの開発製造等を何ら行うことがないまま，

倒産するに至った。 

Ｚは，新インディアン社の投資家から金員を詐取したとの証券詐欺等の

容疑で，平成８年（１９９６年）６月５日頃に逮捕，拘禁され，平成９年

（１９９７年）１２月１９日，米国マサチューセッツ地区連邦地方裁判所

により有罪を宣告され，投獄９０か月（７年６月）に処せられるとともに，

百万ドルを超える弁償金等の支払を命ずる旨の判決を受けた。〔甲１９〕 

チ 原告によるその後の宣伝広告と新たな商標登録出願 

原告は，上記ソ(ｳ)の仮処分決定を受けて，「Indian Motorcycle」又は「I

NDIAN MOTORCYCLE」と１段に欧文字を筆記体や活字体で横書きした文字部

分を構成要素とする商標を付したＴシャツやレザージャケット等を宣伝広

告，販売するなどした。〔甲２２，２３，乙６１ないし６３，６５ないし７

５〕 
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 また，原告は，上記の「Indian Motorcycle」又は「INDIAN MOTORCYCLE」

の文字部分を構成要素とする下記の九つの商標について，平成９年（１９

９７年）１月１４日及び同年３月３１日に商標登録出願した。〔乙１〕 

     登録第４７５１４２４号商標 

 

 

 

     登録第４７５１４２５号商標 

 

 

      

 

        登録第４７５１４２６号商標 

 

 

 

     登録第４７５１４２７号商標 

 

 

 

     登録第４７５１４２８号商標 

 

 

 

 

     登録第４７５１４２９号商標 

 

 

     



 - 44 - 

 登録第４７５１４３０号商標 

 

 

 

   ツ 「Indian」ロゴ商標の商標登録 

被告が商標登録出願した「Indian」ロゴ商標は，平成９年（１９９７年）

７月４日に商標登録を得た。〔乙５４６〕 

テ 西澤社によるレザージャケットの製造販売 

西澤社は，平成１０年１月から同年１２月まで，被告の直接のライセン

シーとして，「Indian」商標が付されたレザージャケットの製造販売を行っ

た。〔乙２０〕 

ト 被告の「Indian/Motocycle」商標に対する無効審判請求及び審決取消訴

訟 

(ｱ) 特許庁は，平成１０年（１９９８年）４月１０日，「Indian/Motocycl

e」商標は商標法４条１項７号に違反して登録されたものであるとして，

その登録を無効とする旨の審決をした。 

      被告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１０年（行

ケ）第１４５号審決取消請求事件），同裁判所は，上記審決を取り消す旨

の判決を言い渡し，原告が同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最

高裁平成１１年（行ヒ）第１４０号），最高裁は，２００１年（平成１３

年）１１月２１日，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔乙５

５８〕 

    (ｲ) 上記(ｱ)の判決の確定を受けて，特許庁において，さらに前記セの無効

審判請求事件の審理が行われ，特許庁は，平成１４年（２００２年）２

月２８日，「Indian/Motocycle」商標は，先願の原告片仮名商標と少なく

とも称呼において類似していることなどから，商標法４条１項１１号に
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違反して登録されたものであるとして，その登録を無効とする旨の審決

をした。 

被告は，上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１４年（行

ケ）第１４０号審決取消請求事件），東京高裁は，同年１２月２７日，「I

ndian/Motocycle」商標は原告片仮名商標と称呼のみならず観念も類似し

ていることなどから，同商標に類似するというべきであり，商標法４条

１項１１号に違反して登録されたとする上記審決の判断に誤りはないと

して，被告の請求を棄却する旨の判決をした。同判決を不服とした被告

が上告受理申立てをしたが（最高裁平成１５年（行ヒ）第７３号），最高

裁判所が平成１５年（２００３年）６月１２日に上告不受理決定をして，

同判決が確定し，特許庁は被告の上記商標権を遡及的無効とした。 

(ｳ) 当庁は，同判決の確定により，「Indian/Motocycle」商標に係る商標権

は当初から存在しなかったことになるとして，前記ソ(ｱ)の訴えを棄却す

る旨の判決を言い渡し，また，前記ソ(ｳ)の仮処分決定は，その根拠を失

った。〔乙８０，５３６，５４７，５５８〕 

ナ 原告片仮名商標に対する取消審判請求と審決取消訴訟 

被告は，平成１２年１１月２９日，原告片仮名商標についてその登録を

商標法５１条１項により取り消すことについて特許庁に審判を請求し（取

消２０００－３１４２３号），特許庁は，平成１５年３月２８日，原告片仮

名商標を取り消すとのと審決をした。 

これに対して原告は上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成

１５年（行ケ）第１８１号審決取消請求事件），同裁判所は，同年１１月２

８日，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，被告は，同判決に対して

上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１６年４月８日，上

告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔乙５４７，顕

著な事実〕 
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ニ 被告の「Indian」ロゴ商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟 

(ｱ) 原告は，平成１４年７月４日，特許庁に「Indian」ロゴ商標について

無効審判を請求したが（無効２００２－３５２８９号），特許庁は，平成

１５年８月８日，同請求が成り立たない旨の審決をし，原告は上記審決

に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１５年（行ケ）第４２２号審

決取消請求事件），同裁判所は，平成１６年５月１１日，上記商標が商標

法８条１項に違反して登録されたものではないとした上記審決の判断は

誤りであるとして，上記審決を取り消す旨の判決を言い渡し，被告は同

判決に対して上告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１６

年９月３０日，上告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定

した。〔甲１５，乙５４５，顕著な事実〕 

 (ｲ) 特許庁は，同判決の確定を受けてさらに審理をし，平成１６年１１月

１７日，商標法８条１項に違反して登録されたものであるとして上記商

標の登録を無効とする旨の審決をした。〔乙５４６〕 

   被告は，上記審決に対して取消請求を提起し（知財高裁平成１７年（行

ケ）第１０２４１号審決取消請求事件），同裁判所は，平成１７年９月１

４日，請求を棄却する旨の判決を言い渡し，被告は，同判決に対して上

告及び上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成１８年１月２４日，

上告を棄却し，上告不受理の決定をして，同判決が確定した。〔甲１５，

顕著な事実〕 

ヌ 原告片仮名商標に対する無効審判請求と審決取消訴訟 

被告は，平成１５年１月３０日，特許庁に原告片仮名商標について無効

審判を請求したが，特許庁は，原告片仮名商標が商標法４条１項７号に該

当するものではないとして，同請求が成り立たない旨の審決をし，被告は

上記審決に対して取消訴訟を提起し（東京高裁平成１６年（行ケ）第１０

８号），同裁判所は，平成１６年１２月８日に被告の請求を棄却する旨の判
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決を言い渡し，被告は同判決に対して上告受理の申立てをしたが（最高裁

平成１７年（行ヒ）第８５号），最高裁は，平成１７年４月８日，上告不受

理の決定をして，同判決が確定した。〔甲４５，乙５３６，顕著な事実〕 

ネ 原告片仮名商標に基づく商標権侵害訴訟の確定  

当庁は，平成１５年１２月２６日，原告が提起した前記ソ(ｲ)の訴え（平

成８年（ワ）第１４０２６５号）について，原告片仮名商標に係る商標権

に基づく原告の被告らに対する権利行使は権利濫用に当たるとして原告の

請求を棄却する判決（乙８０）を言い渡し，原告は同判決に対して控訴し

たが，平成１６年１２月２１日，東京高裁は，原告の控訴を棄却する旨の

判決（乙２６３）を言い渡し，同判決は，平成１７年３月２８日に原告が

上告受理申立てを取り下げたことにより確定した。〔乙８０，２６３ないし

２６５〕 

ノ 本件各商標等の商標登録等 

原告は，平成１６年２月２７日，本件各商標と前記チの商標登録出願し

た各商標について商標登録を得た。〔乙１〕 

なお，本件全証拠を精査しても，原告が，商標登録後に本件各商標を原

告のＴシャツやレザージャケット等の商品に付して使用し，それらの商品

の宣伝広告に掲載して使用したという事実は，これを認めるに足りる的確

な証拠はない。 

他方，被告は，前記ソ(ｳ)の仮処分決定の発令後も，新聞や雑誌等に「I

ndian」ロゴ等を表示した広告の掲載を続けた。〔以上，甲２４，乙８４な

いし２０１，２５４，２６８ないし３３９，３６０ないし３７９，３８１

ないし３８５，４０４ないし４１０，４２７ないし４３０，４５７，４６

９〕 

ハ 原告による類似商標に対する警告 

原告は，平成１７年５月３０日付け繊研新聞に，原告片仮名商標や本件
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各商標，前記ツの各登録商標（原告インディアン関連商標）等を掲載して，

それらの商標が，原告が商標権を有する登録商標であり，昨今，それらの

商標と紛らわしい商標を使用した商品が出回っているが，その取扱いに十

分に注意を払うようお願いする，また，原告は，商標権を侵害すると思わ

れる類似品を発見した場合には，直ちに厳正なる法的処置を講ずる所存で

ある，とする広告を掲載した。〔乙３８０〕 

ヒ 原告インディアン関連商標に対する無効審判請求及び審決取消訴訟 

被告は，平成１８年６月頃，原告インディアン関連商標について無効審

判を請求したが，特許庁は，商標法４条１項７号，１５号に該当しないと

して，いずれの請求についても成り立たない旨の審決をし，被告は上記審

決等に対して取消訴訟を提起し（知財高裁平成１９年（行ケ）第１０３４

２号審決取消請求事件等），同裁判所は，平成２１年２月２５日，いずれの

訴えについても，被告の請求を棄却する旨の判決を言い渡し，被告は，そ

れらの判決に対して上告受理の申立てをしたが，最高裁は，平成２１年１

０月８日に上告不受理の決定をし，それらの判決が確定した。〔甲１９，乙

４８４，顕著な事実〕 

フ 原告の被告等に対する警告 

(ｱ) 平成１９年２月から放映された，ＯＬＣ・ライツ・エンタテインメント

社が提供し，ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメントが配給した映画「世

界最速のインディアン」に関して，被告が同年１月頃に「Indian」ロゴの商

標等を付したタイアップ商品を販売すると，原告は，その頃，被告の販売行

為は原告が有する本件各商標権を侵害するとして，上記商標等の使用を中止

するよう警告した。〔乙３８９ないし４０２〕 

(ｲ) また，原告は，平成２２年４月３０日，被告のライセンシーである株

式会社プラニングジャパン，その主たる取引先の株式会社シーズメン及

び株式会社ロベルトに，その販売する衣服に「Indian」ロゴやヘッドド
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レスロゴ，「Indian/Motocycle」商標からなる商標を付した衣料品を製造・

販売することが原告の有する本件各商標権等の侵害に当たるとして，直

ちにその製造・販売を中止するように警告した。〔乙５４８ないし５５１〕 

ヘ 本件訴えの提起 

原告は，平成２５年５月２９日，被告に対して本件訴えを提起した。〔顕

著な事実〕 

ホ 原告による他の商標の商標登録出願・登録と権利行使 

原告は，米国映画「BIG WEDNESDAY」の中で用いられて有名になった商

標「BEAR SURF BOARDS」について，先に片仮名商標「ベアーサーフボード」

を商標登録出願して（出願日平成３年１１月５日）商標登録を受けると，

さらに，「BEAR SURF BOARDS」に図形を組み合わせた商標を商標登録出願

し（出願日平成６年９月２１日），拒絶査定を受けたにもかかわらず，当

該商標を使用する正規のマスターライセンシーであるサクラインターナシ

ョナルに対して商標権侵害を理由とする訴訟を提起したほか，米国のカジ

ュアルスポーツ系のブランドで，商社トーメンの系列会社がライセンシー

である「O’NEILL」（出願日昭和６３年２月１６日），米国のビールメーカ

ーであるバドワイザーの主力商品の一つである「BUD LIGHT」（出願日昭和

６３年２月１６日），米国ラスベガスに古くからあるスターダストホテル

に由来する「STARDUST」（出願日平成９年８月５日），米国の著名な小説家

の固有名詞「MARK TWAIN」（出願日平成９年８月５日），その小説の主人公

の固有名詞「TOM SAWYER」（出願日平成９年８月５日），米国国旗の名称で

あり，米国国防総省の機関誌名でもある「STAR AND STRIPES」（出願日平

成９年８月５日）等，米国の著名なブランドないし固有名詞に関連する商

標を多数，しかも複数の商標をまとめて同日に商標登録出願していた。ま

た，それらの商標に係る指定商品は被服を中心としていた。〔乙１，２０

２ないし２１８〕 
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(2) 検討 

ア 前記１で認定判断したとおり，被告各標章は本件各商標と類似するもの

であるから，被告の被告各標章の使用は，商標法３７条１号により，本件

各商標権の侵害行為とみなされる。 

これに対して被告は，原告が，自ら商品に使用する意思がないのに，被告

のインディアンブランドビジネスを妨害する目的で，本件各商標を商標登録出

願して，その商標登録を得ると，「Indian」商標の中核である被告各標章を使

用する被告に対して，その使用を妨げるために，本件各商標権を行使しようと

するものであり，かかる権利行使は権利濫用に当たり，許されないと主張する

ので，以下，検討する。 

イ 本件各商標も，被告各標章も共に，旧インディアン社が米国において使

用し，その後，権利が消滅した商標等をその原型とするものであること，

しかし，原告も被告も旧インディアン社の権利関係を承継する会社ではな

く，いわば，旧インディアン社とは何らの関わりもなく，旧インディアン

社が使用していたインディアンブランドを用いて我が国において事業を展

開するものであることからすれば，いずれが，先に我が国においてインデ

ィアンブランドにまつわる商標を取得するかは，本来，いわば自由競争の

範囲内の行為であるということができる。 

  しかしながら，以下に詳論するとおり，上記認定の一連の事実経過に基

づき総合判断すると，原告による本件各商標権の行使は，少なくとも被告

に対して行使する限り，権利の濫用として許されないというべきである。 

すなわち，前記(1)のとおり，米国において，昭和３４年（１９５９年）

に旧インディアン社が解散して消滅し，同社が保有していた各インディア

ン商標も消滅したためその後長い間インディアンブランドを使用した事業

は存在していなかったところ，３０年以上の時を経た平成２年（１９９０

年）になって，Ｚが，旧インディアン社とは無関係ではあるものの，当時
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米国において有効に存在した「Indian」ロゴからなる商標「Indian」を取

得し，旧インディアン社のオートバイ製造販売事業の復活を宣言して，新

インディアン社を設立し，上記商標「Indian」を同社に譲渡したこと，当

時米国において，新インディアン社が旧インディアン社の事業を復活して

インディアンブランドの事業を展開することが大々的に報じられたこと，

新インディアン社は，その後，工場用地を取得し，試験的とはいえオート

バイも実際に製造したこと，新インディアン社から，非独占的使用権の設

定を受けたトリニティ社は上記使用権に基づき，平成２年（１９９０年）

から平成４年（１９９２年）にかけて，本件各商標に酷似したロゴを含め

商標「Indian」に関する多くの標章やロゴを制作して権利登録し，それら

を自社が製作・販売する被服及びアクセサリー等に採用し，インディアン

モトサイクルの商品カタログに掲載したこと，Ｋは，新聞記事等により米

国における新インディアン社の事業展開を知り，日本においてインディア

ンブランド事業を展開すべく，平成３年（１９９１年）１２月，Ｚとの間

で，新インディアン社から，商標のライセンスをする権利を含むインディ

アンブランドに関する日本における全ての権利を譲り受ける旨の契約を締

結して，平成４年（１９９２年）２月には，自ら「Indian/Motocycle」商

標につき商標登録出願をし，平成５年（１９９３年）１月２９日頃には，

来日したＺとともに記者会見を開き，その内容が同日付け「二輪車新聞」

に掲載されたこと，その後の平成５年（１９９３年）６月３日，Ｋによっ

て被告が設立されたこと，その直後，繊研新聞及び日経流通新聞において，

被告は旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセンス供与を

行っている会社であって，衣料品や雑貨等についてライセンス事業や輸入

業務を行うことなどが報道されたこと，被告は，平成５年（１９９３年）

秋口頃から，ジャケットやＴシャツ，帽子等を輸入して，「ビームス」や「ア

ーバンメディソン」といったカジュアルファッションを取り扱う大手セレ
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クトショップでの販売を開始したこと，雑誌「ＢＲＵＴＵＳ」では，平成

５年（１９９３年）１月１日／１５日合併号から同年１１月１５日号まで，

２１回にわたって，旧インディアン社に関する紹介と，同社が新インディ

アン社により復活し，ヴィンテージバイクの製造・販売がされること及び

日本においてインディアンブランドのマーチャンダイジングビジネスが展

開されることなどに関する記事が掲載されたこと，その後，雑誌「ＰＯＰ

ＥＹＥ」の平成５年（１９９３年）１１月１０日号や雑誌「CLiQUE」の平

成６年（１９９４年）１月号にも，被告によるインディアンブランドに関

する記事が掲載されたこと， 被告は，平成６年（１９９４年）１月から同

年１２月まで，大手セレクトショップである「ビームス」や「シップス」，

「ユナイテッドアローズ」等で配布される月刊広報誌「DICTIONARY」に，

「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴを表示した広告を掲載したこと，さら

に，被告は，平成６年（１９９４年）初めに，マルヨシとサブライセンス

契約を締結し，マルヨシは同年５月に展示会を開催し，上記契約に基づく

被告標章１と同一の「Indian/Motocycle」商標の使用を始め，同年７月な

いし８月頃から「Indian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を付したバッグを販

売したこと，上記の展示会の開催については，同年６月２５日付け「旬刊

ファンシー」で紹介され，「◇マルヨシ◇『インディアン』が復活 ４０年

ぶりにバッグなど商品化」という見出しの記事が掲載されていたこと，以

上の事実が認められる。 

そして，以上の認定事実によれば，原告が本件各商標を商標登録出願し

た平成６年（１９９４年）９月２１日当時には，既に，新インディアン社

が旧インディアン社の事業を復活させようとしていたこと，新インディア

ン社から日本におけるインディアンブランドの事業を譲り受けた被告によ

る事業展開が，少なくとも，オートバイ愛好家やアメリカンカジュアルフ

ァッションに関心がある取引者及び需用者の間において相当程度周知され
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ていたと認められ，当時，インディアンブランドに対して相当な興味を抱

いていた原告が新インディアン社の流れを汲む被告による事業展開を知ら

なかったはずはないというべきである。 

さらに，後記(3)イで述べるとおり本件各商標は，原告が新インディアン

社の流れを汲むトリニティ社のカタログに記載されたロゴをほぼそのまま

流用して商標登録出願したものと認められること，原告は，本件各商標の

登録出願時に，本件各商標を使用しておらず，原告がインディアンブラン

ドの事業を展開し始めたのは，平成７年（１９９５年）以降のことである

こと，本件各商標は，新インディアン社の流れを汲むトリニティ社のカタ

ログに記載されたロゴをまねたものであり，少なくとも旧インディアン社

の商標をモチーフにして作成されたものであるから，その出所識別機能・

自他商品識別機能は極めて弱く，その出所はせいぜい新インディアン社若

しくは旧インディアン社を示すことはあっても，原告を示すことはほとん

どないと認められること，加えて，原告は，前記(1)ホのとおり，原告片仮

名商標や本件各商標を商標登録出願した時期の前後において，米国の著名

なブランドないし固有名詞に関する商標を多数，しかも複数の商標をまと

めて同日に商標登録出願するなどしており，その中には，拒絶査定を受け

たにもかかわらず正規のマスターライセンシーに対して商標権侵害を理由

とする訴訟を提起したこともあること，以上の事実も認められ，これまで

に認定した事実を総合考慮すると，原告による本件各商標の商標登録出願

は，新インディアン社の流れを汲む被告が，繰り返し宣伝広告をし，セレ

クトショップで販売するなどして我が国におけるインディアンブランドの

知名度を徐々に高めていった中で，新インディアン社及び被告の事業展開

や宣伝広告に便乗し，被告による事業展開を妨げる目的で行われたものと

認めるのが相当である。 

ウ そうすると，原告による本件各商標権の行使は，少なくとも，被告に対
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する関係では，公正な競争秩序を乱すものであって，もはや自由競争の範

囲内にあるということはできないから，商標法１条及び民法１条３項に照

らし，権利の濫用として許されないというべきである。 

(3) 原告の主張に対する判断 

ア これに対して原告は，原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家か

ら勧められてバイクジャケットの市販化を考えるようになり，彼らの提案

で商標を「インディアンモーターサイクル」（原告片仮名商標）とするとし

たことが，本件各商標を出願した契機であると主張し，同主張に沿う証拠

（甲３４，乙４３１）が提出されている。 

しかし，原告は，遅くとも平成２年に米国で,ヴィンテージバイクの愛好

家から，「Indian」ロゴを付したバイクジャケットの製作依頼を受けた時点

において，米国において，少なくともオートバイ愛好家にとってのアメリ

カンカジュアル系のブランドとして「Indian」ロゴが存在していたことを

認識し，インディアンブランドに対して相当な興味を抱いていたと認めら

れるところ，その後の平成３年７月１日に米国の主要紙である「The Dail

y News」や「USA TODAY」において，Ｚによるインディアンブランド復活の

動きがあり，我が国でもブランドビジネスが展開される見込みがあること

が報じられ，その約４か月後である同年１１月５日に原告が原告片仮名商

標を商標登録出願していることからして，原告は，遅くともその頃には，

米国における新インディアン社設立の動きを知っていたものと推認するの

が相当である。 

現に，前記(1)オ(ｱ)のとおり，原告は，上記報道から数か月後である平

成３年秋頃に，トリニティ社から「Indian」ロゴとインディアン等の図柄

から成るロゴが付されたＴシャツ等を試験的に輸入し，販売しており，同

社が使用する商標として，前記(1)エ(ｱ)のトリニティ社のカタログに掲載

された「Indian」ロゴを主要な構成部分とする多数の標章の存在を認識す
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るとともに，それら商品の需要者であるオートバイ愛好家やアメリカンカ

ジュアルファッションに関心がある若者らへのインディアンブランドが有

する潜在的な顧客誘引力を認識していたこと，原告が原告片仮名商標の商

標登録出願を行った時期はこの頃に当たることが認められる。 

そして，原告は，平成２年にバイクジャケットを製作したことがあった

ものの，その後はバイクジャケットを販売することもなく，上記報道から

数か月後に「Indian」ロゴ等を付したＴシャツ等の商品の試験的な輸入・

販売をしたことがある程度で，カナダインディアン社と提携して「Indian」

ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャケットやＴシャツ，帽子

等の輸入・販売を行い，雑誌等で宣伝広告を開始したのは，平成７年５月

頃からであったこと，それより先に，平成５年７月２４日には，アパレル

メーカーや問屋，小売店の間で広く購読されている繊研新聞及び日経流通

新聞において，旧インディアン社を再興した新インディアン社のライセン

シーとして被告が衣料品等についてライセンス事業を行う旨の報道がされ，

同年秋口頃には，被告が，新インディアン社のライセンシーとして，「Ind

ian」ロゴやヘッドドレスロゴ，「Indian/Motocycle」商標が付されたジャ

ケットやＴシャツ，帽子等を「ビームス」や「アーバンメディソン」とい

った若者向けカジュアルファッションを扱う主要なセレクトショップで販

売するとともに，若者向けカジュアルファッションを扱う服飾雑誌に「In

dian」ロゴやヘッドドレスロゴ等を表示した宣伝広告を掲載するとともに，

旧インディアンの中核事業であったバイクの製造・販売も含めたインディ

アンブランドの復活と我が国におけるマーチャンダイニングビジネスの展

開について連載したり，アメリカンカジュアルブランドとしてのインディ

アンブランドが米国で既に流行しており，我が国でも流行が到来するのが

間近であることを掲載したりして宣伝広告を行っていたこと，それに後れ

て原告は衣料品等を販売し，宣伝広告を開始したが，原告が扱った商品は，
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上記のとおり「Indian」ロゴを主たる構成部分とする商標が付されたジャ

ケットやＴシャツ，帽子等といった，被告が先行して扱っていた衣料品等

が中心であり，その宣伝広告の内容も，米国におけるインディアンブラン

ドを強調するとともに，「これまでビームスなどでも扱っていたが」と我が

国でも先行してブランド展開が始まっていることを示唆しつつも，被告に

よるインディアンブランド事業の展開を全く無視し，そのブランド展開を

日本において本格的に行うのはあたかも原告がはじめてであることを強調

するものであったこと，その後も，被告のライセンシーである西澤社にお

いて，新インディアン社が旧インディアン社のヴィンテージバイクを復活

させるとする時期に先駆けるものとして，「Indian」ロゴを付したレザージ

ャケットの製造・販売を開始すると，その後に原告が「Indian」ロゴを主

たる構成部分とする商標が付されたレザージャケットの販売や宣伝広告を

始めていたこと，他方，原告はもとよりカナダインディアン社が旧インデ

ィアン社の中核事業であったバイクの製造・販売について事業展開を図ろ

うとしたことはないこと，以上の事実が認められる。 

以上の認定事実に鑑みると，原告による本件各商標の商標登録出願が，

平成２年当時に原告代表者が米国のヴィンテージバイク愛好家に依頼され

て「Indian」ロゴを付したバイクジャケットを製作したことを契機とする

ものとは考え難いのであって，原告の前記主張に沿う前記証拠は信用する

ことができず，ほかに原告の前記主張を認めるに足りる的確な証拠もない

から，原告が主張する本件各商標の出願経過を事実と認めることができな

い。 

イ 原告は，本件各商標につき，それらのロゴデザインは，原告が自社商品

の国内販売に備えて，旧インディアン社が使用していた商標を参考にして，

原告が独自にデザインしたものであって，本件商標１は，旧インディアン

社がオートバイの燃料タンク部分に描くなどしていた同社の代表的な商標
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を参考にして，その下に同社の社名「Indian Motocycle」のロゴを配した

ものであり，本件商標２は，旧インディアン社が同社のオートバイの整備

手帳のデザインに用いるなどして同社のシンボルとして使用していた図柄

を参考にして原告が改めてデザインしたものである，そして，本件各商標

のロゴデザインが決まるとそれらを登録出願したと主張し，それに沿う証

拠（甲４２）を提出する。 

  しかし，前記認定のとおり，本件各商標はいずれも原告の商品に付され

たことはおろか，宣伝広告に使用されたこともない。また，上記証拠をみ

ても，特に，本件商標２は，旧インディアン社の書籍（甲４２）の３８頁

に掲載されている，左向き横顔インディアンを中心に配して，これを二重

の円で囲み，円周部分に半円状に「Indian Motocycle」などと記載された

ロゴと比較しても，それには本件商標２の特徴である「Indian」ロゴがな

く，円周部分にある「Indian」ないし「INDIAN MOTOCYCLE」を直接示すも

のではない「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」の記載がないなど相違する点が

多い。 

  むしろ，原告が商標登録出願した本件各商標は，新インディアン社のラ

イセンシーであるトリニティ社のカタログ（乙４６４の１）に掲載されて

いる，ヘッドドレスロゴに類似する「Indian」ロゴと右向きの北米インデ

ィアンの横顔の図柄から成るロゴやヘッドドレスロゴから成る標章や，「I

ndian」ロゴと左向きの北米インディアンの図柄から成る標章に酷似してい

ることが認められる。すなわち，本件商標２は，上記カタログに掲載され

た標章（IS104，IS104A）とは，「Indian」と「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」

の文字部分が白抜きとなっている点のみが相違しているにすぎず，また，

本件商標１の図形部分は，上記カタログに掲載された，黒塗りで北米イン

ディアンの右向き横顔の図柄と「Indian」ロゴから成る標章（IS951，IS9

51A）と，右向きでやや上向きの北米インディアンの横顔が描かれ，その羽
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飾りは長く，左側へ向けて，たなびくように緩やかに下方に傾斜し，下部

が水平に揃えられていて，羽飾りの中央部分に「Indian」の欧文字が特徴

ある筆記体で描かれており，かつ黒塗りで描かれている点で酷似しており，

本件商標１の文字部分は，上記カタログに掲載された標章（IB6，IB6C， 

IB2，IB2C）と，同様の書体から成る活字体英文字であることが認められる。 

他方，上記トリニティ社のカタログに掲載された標章（IS104，IS104A）

は，描かれた左向きの北米インディアンの横顔が，旧インディアン社の登

録商標（乙５０１，５０４）とも，同社の整備手帳に記載されたロゴ（乙

４）とも異なるものであり，加えて，上記標章の円周部には「WORLDS FIN

EST MOTORCYCLE」と記載されているのに対して，同整備手帳に記載された

ロゴには，円周部に「Indian Motocycle」と記載されていることが認めら

れ，また，上記カタログに掲載された標章（IS951，IS951A）は，旧インデ

ィアン社が使用したヘッドドレスロゴとは違って黒塗りであることが認め

られ，それらの相違点からして，上記カタログに掲載されたそれらの標章

は，トリニティ社が独自に作成し，使用したものであることが認められる。 

そして，本件各商標がそれらの標章（IS104，IS104A IS951，IS951A）に

酷似しており，前記(1)コ(ｳ)のとおり，平成７年頃のカナダインディアン

社の商品カタログ（甲４１）に掲載された標章のほとんどは本件各商標に

近似するものではなく，原告がその頃から輸入，販売したと認められる商

品に付された商標はいずれも本件各商標そのものではないことから，原告

が，トリニティ社が作成し，使用したそれらの標章（IS104，IS104A IS95

1，IS951A）の図柄をほぼそのまま流用して本件各商標としたものと認めら

れる。 

さらにいえば，原告は，前記(1)チのとおり，前記の旧インディアン社の

書籍（甲４２）の３８頁に掲載された左向き横顔インディアンから成るロ

ゴに類似する商標を本件商標２とは別途に商標登録出願してその商標登録
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を得ている（登録第４７５１４２５号商標）。 

そうすると，原告の前記主張する事実は前記証拠（甲４２）によって認

定することができず，ほかに同事実を認めるに足りる的確な証拠はないか

ら，原告の前記主張は採用することができない。 

ウ 原告は，被告によるインディアンブランドの事業の存在を初めて知った

のは，平成７年６月に被告から警告書を受け取った時点であると主張して，

被告へのフリーライドの意図を否定し，それに沿う証拠（甲５３）を提出

する。 

しかし，前記認定のとおり，原告の本件各商標の出願に先行して若者向

け服飾雑誌等に被告がインディアンブランドの商品を販売していることが

掲載されており，それらの雑誌の中には，原告の商品の宣伝広告が掲載さ

れたものもあったのであり，ほかに，「これまでビームスなどでも扱ってい

たが，今秋から東洋エンタープライズが大々的に展開。」（甲２６の２，乙

３６）などと被告がビームス等で米国インディアンブランドの衣料品を販

売していることを示唆する記事が雑誌に掲載されていたところであり，ブ

ランドビジネスを展開する原告が，被告から警告書を受け取って初めて同

社のビジネス展開を認識したとは到底考えられないから，上記証拠によっ

ては原告の上記主張を認定することができず，ほかに上記主張を認定する

に足りる証拠はない。 

むしろ，前述のとおり，アパレルメーカーや問屋，小売店の間で広く購

読され，原告も同じ業界に向けて広告を掲載した業界紙である繊研新聞や，

日経流通新聞において，平成５年７月２４日に新インディアン社が再興し

た米国インディアンブランドについて被告がライセンス事業を展開するこ

とが報道されたことから，遅くともその頃には，原告が被告によるインデ

ィアンブランドの事業の存在を知ったと認めるのが相当である。 

エ 原告は，カナダインディアン社との提携関係について，米国法制下では，
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商標登録の事実がそのまま権利の所在を意味するものではなく，「Indian」

商標についてその正当な権利者を特定することができなかったことから，

カナダにおける適法な商標権者であるカナダインディアン社との提携関係

を選択したと主張し，その旨に沿う証拠（甲３０）を提出する。 

しかし，そもそも，原告は，本件各商標について商標登録出願をした時

点において，カナダインディアン社との提携関係にも入っておらず，イン

ディアンブランド展開の緒にもついていなかったのであるから，本件各商

標には，原告の営業上の信用はもとより，カナダインディアン社によるイ

ンディアンブランドの営業上の信用も化体していたとは認められないし，

仮に原告の主張する上記事実を前提にしても，それは原告が新インディア

ン社と競合関係にある者を提携先に選択したことを示すものにすぎず，カ

ナダインディアン社は旧インディアン社ないしその承継人からその商標権

を譲り受けたり，商標使用の許諾を受けたりしてはおらず，米国における

インディアンブランドの使用について正当な権原を有する者ではないから，

前記認定した原告の本件各商標権の行使目的を否定するものではない。 

オ 原告は，カナダインディアン社との提携関係が平成７年に入ってからの

ことであることについて，原告片仮名商標が平成６年３月３１日に商標登

録されてから，米国で正当な権利者の特定に努めたが，権利者を主張する

者が数多くいて権利関係を特定することができなかったために，カナダイ

ンディアン社を提携先に選択することになったと主張する。 

しかし，原告は先に新インディアン社のライセンシーであるトリニティ

社からサンプル輸入をしたことがあるのに，同社と提携関係を結ばなかっ

たことについて，何ら合理的な説明をしていないから，原告の上記主張は

容易に採用することができない。 

カ 以上のとおりであるから，原告の主張はいずれも理由がない。 

キ なお，前記(1)タのとおり，新インディアン社は実際には本格的なオート
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バイの開発製造等を行うことがないまま倒産に至り，Ｚは，証券詐欺等の

容疑で逮捕，拘禁され，裁判所から有罪を宣告され，刑事罰を受けたこと

が認められるが，Ｚが逮捕されたのは平成８年（１９９６年）６月５日頃

であって，原告が本件各商標につき商標登録出願した平成６年（１９９４

年）９月２１日から約１年半もの相当期間が経過してからのことであり，

原告が本件各商標につき商標登録出願した当時は，新聞や雑誌で新インデ

ィアン社による旧インディアン社の復興が報道ないし宣伝されていた時期

であるから，上記事情は，原告の本件請求が公正な競争秩序を乱すもので

あるとの評価を左右するものではないというべきである。 

(4) 小括 

    よって，原告の被告に対する本件各商標権の行使は，権利濫用に当たり，

許されないと認めるのが相当である。 

３ 結論 

以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，原告の請求はい

ずれも理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４０部 
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   東 海 林    保 
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裁判官    

                      

   実 本  滋 

 

 

裁判官   

                      

   足 立 拓 人 
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（別紙） 

 

被告商品目録 

 

１ カットソー 

２ シャツ 

３ ジャケット 

４ ボトムス 

以 上 
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（別紙） 

 

被告標章目録 

 

１ 被告標章１ 

 

 

 

 

 

 

２ 被告標章２ 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 


