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平成１９年１月３１日判決言渡

平成１８年（行ケ）第１０２９９号 審決取消請求事件

（平成１８年１１月２１日口頭弁論終結）

判 決

原 告 ユーエスピーエー プロパティーズ インク

訴訟代理人弁理士 広 瀬 文 彦

被 告 特許庁長官 中嶋 誠

指 定 代 理 人 矢 代 達 雄

同 大 場 義 則

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０

日と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 原告

( ) 特許庁が不服２０００－１７５３号事件について平成１８年２月７日にし1

た審決を取り消す。

( ) 訴訟費用は原告の負担とする。2

２ 被告

主文第１，２項と同旨

第２ 当事者間に争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，別紙１のとおりの構成よりなる商標（以下「本願商標」という ）。

につき，第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下
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着，水泳着，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ス

トール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児用おしめ，

ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイトキャ

， ， ， ， ， ， ， ，ップ ヘルメット 帽子 ガーター 靴下止め ズボンつり バンド ベルト

靴類（ 靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除「

く ，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴保護金具，げた，。）

草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（ 乗馬靴」を除く ，乗馬靴」を指「 。）

定商品として，平成７年８月２日に登録出願（商願平７－７８６２７号）した

が，平成１１年１１月１５日に拒絶査定を受けたので，同１２年２月１４日に

不服２０００－１７５３拒絶査定不服の審判を請求した。特許庁は，同請求を

号事件として審理し，平成１８年２月７日に「本件審判の請求は，成り立たな

い 」との審決をし，その審決謄本は，同年３月１日に原告に送達された。。

２ 審決の理由

審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるところ，その要旨は，次のと

おりである。

「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の商標別紙２のとおりの構成よりなる

（以下「引用商標」という ）は，我が国においては，遅くとも本願商標の登録。

，出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして

被服類，眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者，需要者の間

において広く認識され，かつ著名となっていたものであり，その状態は現在に

おいても継続しているものと認めることができる。

本願商標は，黒色を用いて，斜め右方に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上

体をやや屈めてマレットでボールを捉えようとするポロ競技者の図を表したも

のである。

両者の図形は，仔細にみれば馬の向き，マレットの位置等において相違する
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ところがあるとしても，両者はともに，疾駆する馬及び同馬に乗ってマレット

を操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる点におい

て構成の軌を一にするものといえるから，両図形を時と所を異にして離隔的に

観察した場合は，全体の外観印象において，彼此相紛らわしいものといわなけ

ればならない。本願商標の指定商品は引用商標が使用されている「洋服」等の

商品を含むものであるから，本願商標をその指定商品に使用した場合は，これ

に接する取引者，需要者は，ラルフ・ローレンと組織的・経済的に何らかの関

係を有する者の業務に係る商品であるかのように，商品の出所を誤認するおそ

れがある。したがって本願商標は商標法４条１項１５号の規定に該当し，登録

を受けることができない。

第３ 原告主張の取消事由の要旨

１ 審決は，次の( )～( )の３点において誤認があり，その結果，商標法４条１a c

項１５号の適用を誤った違法がある。

( ) 図形の基本的な構成要素が共通していれば「構成の軌を一にする」ので，a

彼此相紛らわしいと判断した点。

( ) 明確な根拠を提示することなく，本願商標を指定商品に使用した場合は，b

「著名になっている引用商標を連想，想起する」と判断した点。

( ) 引用商標の著名性のみを拠り所として 「商標審査基準」に示された混同c ，

のおそれの有無を判断する基準に立脚せずに，ラルフ・ローレンの業務に係

る商品と「混同を生ずるおそれがある」と判断した点。

以下，これらの点について詳述する。

２ 審決の誤り( )についてa

ア 本願商標と引用商標は，ともにポロ競技の図形を描いているものである。

ポロ競技は，馬に乗りマレットと呼ばれるスティックで球を打ち，相手ゴー

ルに運び込むことで得点となるゲームである。従ってポロプレーヤーを図案
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， ， ， ， 。化する場合は 人 馬 馬具 マレットなどが最低限必要な構成要素となる

本願商標，引用商標ともにこれらの構成要素が描き入れられており，ともに

ポロ競技の図形であると認識できるものである。逆にポロ競技を認識する需

要者等であれば，ポロ競技の絵を描く場合，必ず上記の要素を描くものと考

えられる。すなわちポロ競技の構成要素である，人，馬，馬具，マレット，

球は，誰でも容易に思い至ることのできる基本的な要素である。

図形の構成要素が共通している点において，本願商標と引用商標は基本的

な構成態様においては近似又は同一とも考えられ このような点をもって 構， 「

成の軌を一にする」とした審決については，理解できなくもない。しかしな

がら上記のように，ポロ競技の図形を表現する場合は，基本的構成態様が近

似してくるのは必然であり，このような必然的な事実をとらえてされた「構

成の軌を一にする との判断は 立場や方向を同じくする を意味する 軌」 ，「 」 「

を一にする」の語義を超えた，恣意的な拡張解釈である。

引用商標の著名性は，比較的識別力の弱いポロ競技の図形を商標として選

択したラルフ・ローレンの営業努力によって獲得されたものであるが，引用

商標自体には高い評価はなく，まして，構成要素に至っては創造性は全く認

められない。商標に創造性がある場合は，各構成要素が共通していれば，彼

此混同を生ずることも考えられる。しかしながら，引用商標の構成要素に独

創性がない場合には，基本的な図形の構成要素が共通することは問題となら

ず，各要素の描かれ方を個別・具体的に判断していかなければならない。本

件の場合，本願商標と引用商標の人，馬，馬具，マレット，球をそれぞれ対

比・判断していく必要がある。

したがって，識別力が弱いと考えられる図形の基本的な構成要素が共通す

ることのみをもって 「構成の軌を一にする」と判断した審決には，各構成，

要素の描かれ方を精査対比していない点で，違法がある。

， ， ，イ 本願商標と引用商標の具体的な構成を比較すると ①馬の向き 運動状況
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②競技者の姿勢，マレットの位置，③球の有無，④描写方法（黒一色のシル

エットか白黒による画か）という点に相違があり，両者は全体的な印象を大

きく異にするものである。

平成１５年(行ケ)第５６４号判決(甲第９号証)は，本件におけウ 東京高裁

る本願商標の下部に「ＵＳＰＡ」の文字を配してなる商標の商標法４条１. . .

項１５号該当性が争われた事案において，本件における引用商標と同一の

商標との類否について，両商標の「共通性は，馬，マレット及びこれを操

作する馬上のプレーヤーという多分に抽象的なレベルにとどまり，図形と

しての表現態様という観点から見るときには，‥‥‥多くの点で異なって

いる」としている。また，東京高裁平成１５年(行ケ)第３７１号判決(甲第

１０号証)は，商標法４条１項１１号の適用が争われている点で本件と事案

を異にするものの，本件における本願商標，引用商標と同一の各商標の類

否について，主要な構成要素のすべてにおいて表現態様が相違するため，

需要者等にとって全体の外観印象が相紛らわしいということはできないと

。 ，指摘している これらの判決における類否判断が存在することに照らせば

何の具体的な取引実情も考慮せずに 「構成の軌を一にする」ので「全体の，

外観印象において，彼此相紛らわしい」と判断した審決は，紛らわしいと

判断した理由を欠く点で誤りである。

３ 審決の誤り( )についてb

ア 引用商標は現在使用している態様で著名となったものであり，需要者等が

引用商標の付された商品に接した場合は，その態様での著名性から「ラルフ

・ローレン」を直ちに認識するものと考えられるが，態様が異なれば，人と

馬，マレットといった基本的構成態様を共通して有していても 「ラルフ・，

ローレン」を想起しないと考えるのが普通である。すなわち，ポロ競技の図

形一般が特定人の商標として著名となったのではなく，マークとして図案化
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された特定の態様が，ラルフ・ローレンのマークとして著名となっただけで

ある。すなわち，ラルフ・ローレンは選択としてスポーツの一般的な図形を

借用し，苦労して自己の商標として確立したことになるが，この努力によっ

て一般に使用されるポロ競技の図形がラルフ・ローレンの独占権の対象とな

ったわけではない。特定の図形がラルフ・ローレンの商標と理解されるとい

う状態にまで高められただけであって，他人が例えばポロ競技の図形を商標

的に使用した場合にまで，その独占権が及ぶようなものではない。これを要

するに，ポロ競技の図形は既成の図形としての概念をキープしており，すべ

てがラルフ・ローレンの商標（独占権の対象）となったものではないと判断

すべきである。本願商標は，引用商標とは当然に構成態様が異なっているも

のである。

これらの点を考慮すると，ポロ競技を表す図形について，ラルフ・ローレ

ンの著名性のみを拠りどころとして，第三者の使用・登録まで排除する効果

を追認している審決は，社会一般の経済活動を不当に制限するものであり，

商標法４条１項１５号において定められた周知商標保護の基準をも著しく超

えるものである。

イ 著名商標が創造性のある場合は，当該商標全体を含んでいれば，識別力の

強いその部分が抽出されて，著名商標使用者の業務に係る商品と出所の混同

を生じるおそれがあると判断されるとも考えられるが，本願商標のようなポ

ロ競技の一般的な図形である場合は，需要者等が，基本的構成要素が共通す

るからといって混同を生じるとは考えられない。

平成１１年６月１４日に特許庁商標審査基準室から出された「周知・著名

商標の保護等に関する審査基準の改正について （甲第１１号証）には 「他」 ，

人の著名な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などを含

め，原則として，商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推
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認して，取り扱うものとする。ただし，その他人の登録商標の部分が既成の

語の一部となっているもの，又は，指定商品若しくは指定役務との関係にお

いて出所の混同のおそれのないことが明白なものを除く」旨が記載されてい

る。

引用商標は現在使用している態様で著名となったものであり，需要者等が

引用商標の付された商品に接した場合は，その態様での著名性から「ラルフ

・ローレン」を直ちに認識するものと考えられるが，態様が異なれば，人と

馬，マレットといった基本的構成要素を共通して有していても 「ラルフ・，

ローレン」を想起しないものと考えられる。したがって，需要者等が本願商

標に接しても，ラルフ・ローレンの業務に係る商品等と混同を生ずるおそれ

はない。

本願商標の場合は著名なラルフ・ローレンの図形商標全体を含んだ態様の

構成ではなく，ポロ競技を一般的に表したものにすぎない。審決では，本願

商標と引用商標がともに馬，ポロ競技者，マレットといった構成要素を有し

ているから「構成の軌を一にする」として，引用商標を想起すると判断して

いるが，特許庁の上記審査基準に照らしても，需要者等が本願商標から引用

商標を想起して，出所の混同を生ずるとした審決の判断は，誤っているとい

うべきである。

ウ 本願商標の指定商品「被服」等のファッション関連商品は高価なものもあ

り，食料品等のように安値で日常頻繁に購入する商品とは異なり，商品とし

ては比較的選択性の強い部類に属するものと考えられる。特に，引用商標の

付されたラルフ・ローレン社製の製品を購入するという程度の資力のある者

は，同社の真正品に対してこだわりを持つ，ファッションに関して意識の高

い需要者であり，その注意力は他の需要者等の注意力よりも相当程度高いと

考えられる。また，現実に購入する場面においても商品及びそれに付された

商標を時間をかけて注意深く，厳しくチェックするものと考えられる。した
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がって，本願商標の構成，特に馬の向き，プレーヤーの姿勢，マレットの位

置等の違いから，引用商標の付されたポロ／ラルフ・ローレンの製品と混同

を生ずるおそれは全くなく，本願商標の図形構成から引用商標を連想・想起

し，ラルフ・ローレンの業務を連想するとは到底考えられない。

このように，ファッション関連商品の需要者等，特に引用商標を購入する

需要者等はその高い購買意識ゆえに，真正品の鑑定力を十分に持っているの

で，本願商標からポロ図形を連想・想起したとしてもラルフ・ローレン社製

と間違うことはない。また高度の鑑定眼を持っていない者が引用商標を購入

する例はあまり考えられないが，本願商標の付された商品をラルフ・ローレ

ン社製の製品と誤って購入することは皆無と考えられる。審決は具体的な取

引実情を考慮せずに，机上でなされたものと考えられるところであるが，こ

れは，具体的な取引の実情を考慮して判断されるべき商標法４条１項１５号

の趣旨に反する判断であり，具体的な出所混同の存在を前提としていないの

で，同規定の要件を具備することの検証を欠いた誤った判断である。

４ 審決の誤り( )についてc

ア 引用商標の著名性については，原告も認める。また，一般的に著名商標に

ついては，商品の出所の混同を生じる範囲が広く捉えられがちな傾向にある

ことも承知している。

しかしながら，現実には商標が著名であればあるほど，商標の露出度（目

に付く回数）は上がり，知識も豊富になるものであるので，商品の出所につ

き混同を生ずる範囲は狭くなるのが実情である。すなわち著名商標の場合，

需要者等がその著名商標を認識する注意力は高くなるし，著名商標は当該使

用態様において著名となっているものであるから，類似の態様の商標が商品

に付されたとしても，必ずしも，著名商標の付された商品と混同を生ずると

は限らない。

引用商標のように高い著名性を有する商標の場合，この著名性は混同の幅
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を広げるものではなく，かえって，著名であるがゆえに少しの図形的差異で

あっても混同を生じない結果を産むことは，過去の多くの例からも経験的に

分かることである。高い著名性が出所混同の幅を広げるのは，関連商品の広

がりを認めるときに考慮すべき問題であり，商標（図形）自体を対比した場

合の混同の範囲は，かえって著名であるがゆえに狭くなると考えられる。ち

なみに，東京高裁平成１６年２月２５日判決（平成１５年（行ケ）第３７１

。 ） ， ，号事件 甲第１０号証 では 本件における本願商標と同一の商標について

本件における引用商標とほぼ同一の商標（同判決における引用商標( )。登5

録第４２３５２１４号商標）と非類似と判断されている。

商標法４条１項１５号が非類似商標，非類似商品間でも混同を生ずるおそ

れがある場合には適用されることは承知しているが，商標法６４条では，著

名な登録商標と同一の標章について，所定の要件下，防護標章登録を認めて

いるが，登録商標と類似する標章については，必ずしも出所混同を生ずると

は限らず，このような範囲にまで登録を認めてしまうと著名商標の保護に過

ぎるとして，権利範囲の拡大を認めていない。このことに照らせば，非類似

の商標について商標法４条１項１５号を適用する場合は，具体的な取引実情

を考慮した理由を明確に示して判断する必要があり，混同を生ずることにつ

いての客観的な理由，証拠が必要である。

イ 特許庁の商標審査基準（甲第１３号証）によれば，商標法４条１項１５号

における「混同を生ずるおそれがある場合」とは，①その他人の業務に係る

商品又は役務であると誤認し，その商品又は役務の需要者が商品又は役務の

出所について混同するおそれがある場合，②その他人と経済的又は組織的に

何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し，その商品

又は役務の出所について混同するおそれがある場合とされており 「混同を，

生ずるおそれ」の有無は，引用商標の周知性の程度，創造的商標であるか否

か，ハウスマークであるか否か，企業の多角経営の度合い等を総合考慮して
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判断されるとされている。

引用商標の周知著名性については，原告も認めるところである。しかしな

がら，引用商標の著名性は，通常のポロ競技の図形をマレットを頭上にかか

げた特異な態様に変形して商標として選択し，ラルフ・ローレンの営業努力

によって著名性が獲得されたものであるが，引用商標自体に商標としてのそ

れほどの創造性があったわけではない。すなわち，引用商標の構成態様自体

はラルフ・ローレンの創造によるものであっても，図形のコンセプト自体は

一般的なポロ競技であり，競技の持つイメージを借用して，ブランドとして

採用し，ラルフ・ローレンが使用したというのが経緯である。一般的な図形

が日常的に使用され，また，複数の者に商標として採択，使用される場合が

存在する反面，創造商標にはこのようなことがあまりないと考えられる。こ

の点において，ポロ競技の図形は何人も選択して登録，使用できる標章と考

えるべきである。

上記のとおり 「混同のおそれ」の有無は，周知性の程度や創造商標であ，

るか等を総合考慮して判断されるべき基準であるが，審決では引用商標の周

知著名性のみを考慮して判断しており，その創造性については考慮されてい

ない。これは審決の判断における重大な遺漏というべきである。

United Statesウ 本願商標の出願人（原告）の上部団体である全米ポロ協会（

）は，北米におけるポロスポーツの統括団体である。同協会Polo Association

は，引用商標が商標として採用された１９４０年代よりはるか以前の１８９

０年代に設立され，現在に至るまで存続してきた，米国でも著名で，かつ，

最も権威と歴史のある団体である（甲第６号証～８号証 。また，原告を窓）

口として行っているライセンス・ビジネスから得た利益は，大学のポロ・ク

ラブの育成，ポロ審判員の育成等，ポロ競技の発展の為に使用されている。

このようにポロ競技に多大の貢献をしている統括団体である全米ポロ協会が

ポロ競技の振興，発展に貢献するために行っているライセンス・ビジネスに



- 11 -

ついての商標取得が，混同を生ずる可能性のないラルフ・ローレンの商標の

存在を理由に拒絶されることは，現実の取引の実情を無視した判断である。

これは，特許庁の審査，審理において，ラルフ・ローレンの著名性という実

情のみに縛られて判断された結果であり，本願商標を取り巻く周囲の実情を

考慮した結果であるとはいえない。具体的な取引の実情を考慮して判断する

商標法４条１項１５号の適用要件を狭めて判断した結果，その射程を超える

ことになったものである。

引用商標を保有しているラルフ・ローレンは，ポロ競技のイメージを商標

として自らの商品に使用しているファッションビジネス会社である。ポロ競

技と関係のない引用商標を根拠として，ポロ競技の発展の為に真摯に努力し

ている出願人（原告）の登録を画一的に排除しているのが実情であり，ポロ

競技の図形の私的独占と不当な使用制限になる運用は妥当とは考えられな

い。商標法４条１項１５号の判断においては，商標の構成態様のみならず具

体的な取引の実情についても判断するのが原則である。登録の過程において

も社会の取引の実情に合わせた判断をする必要がある。

また，本願商標を使用した商品は既に市場で大量に販売されており（甲第

１号証の１の２～６ ，他のポロ関連商品と併存して販売されている（甲第）

２号証の１～６ 。また，ポロ競技の図形の商標は原告（出願人）以外にも）

多数の者によって使用されており，これらの商標の中には，商標登録を受け

ているものも多数含まれている。このような取引の実情を考慮しても，本願

商標と引用商標は，現実に出所の混同を生じていないというべきである。

第４ 被告の反論の要旨

審決の認定判断は正当であって，審決に原告主張の違法性はない。

１ 本願商標が商標法４条１項１５号に該当することについて

ア 最高裁平成１０年(行ヒ)第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民

集５４巻６号１８４８頁は，商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係
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る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には，当該商標をその指

定商品等に使用したときに，当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や

系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグ

ループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるお

それ，すなわち，いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含す

る旨，及び，同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人

の表示との類似性の程度，他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当

該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の関連性の程度，取引

者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品

等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，総合的

に判断されるべきである旨を判示している。

イ 黒色を基調に，斜め左方に向けて疾駆する馬及び同馬に乗引用商標は，

よりなるものり上体をやゝ屈めてマレットを振りかざすポロ競技者の図形

ラルフ・ローレンが自らのデザインに係る被服等について使用するもで，

のである。

ファッションデザイナ被告提出に係る乙号各証によれば，引用商標が，

ーである ブランドとして周知・著名性を有し，かラルフ・ローレンに係る

つ，その取扱いに係る商品「被服類」をはじめとするファッション関連商

品分野における周知・著名性は，本願商標の登録出願の時（平成７年８月

２日）はもとより，審決時（平成１８年２月７日）においても，その状態

は継続していること等を考慮すれば，引用商標は，アパレル関連商品を取

り扱う業者やファッションに関心を持つ需要者には，ファッションデザイ

ナーであるラルフ・ローレンに係る商標の一つを表示するものとして著名

な，かつ，ポロ・ブランドの図形商標として認識されていたものといわな

ければならない。
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さらに 本願商標の指定商品のうち デザインが重要な要素とされる 洋， ， 「

服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，和服，エプロ

ン，えり巻き，靴下，毛皮製ストール，ショール，スカーフ，手袋，ネク

をはじめとするタイ，ネッカチーフ，マフラー」等と引用商標の「洋服」

とは，商品の用途，目的は「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等

もとより，その商品の流通取引経路をも同一にする商品というべきであっ

て，これらの商品は，関連性の程度が極めて強く，さらに，この種の商品

等の取引者，需要者の極めて高い共通性に照らし，密接な関連性を有する

商品であることは明らかである。

ウ そして，本願商標と引用商標を，仔細に観察すれば原告主張のような相

疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っ違があるとしても，ともに，

ているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる点において基

を共通にするものである。本的な構成態様

エ 引用商標がファッション関連の商品分野において極めて高い周知著名性及

び顧客吸引力を有していることは，例えば，本願商標の登録出願前よりラル

フ・ローレンの使用に係る引用商標等をまねた模倣ブランド商品が市場に多

数出回っている事実（乙第１６号証の１ないし乙第１６号証の３）及び本願

商標の登録出願後においても模倣ブランド商品が市場に出回っている事実

（乙第１６号証の４及び乙第１６号証の５）からも容易に認め得るところで

あり，このような取引の実情からすれば，本願商標をその指定商品について

使用した場合には，これに接する取引者，需要者は，ラルフ・ローレンの使

用する著名な引用商標のシリーズブランドないしファミリーブランドと誤

解，誤信して，その出所について混同を生ずるおそれがあるというべきであ

る。

したがって，仮に，ラルフ・ローレン以外の者が「馬に乗ったポロ競技の
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プレーヤー」の図形や「ＰＯＬＯ 「Ｐｏｌｏ 「ポロ」を含む商標を使」， 」，

用している事実があるとしても，本件にあっては，商品にワンポイントマー

クとして「ポロ図形標章」が使用されている商品の取引の実情に鑑みれば，

本願商標をその指定商品について使用した場合は，これに接する取引者，需

要者が，その商品の出所について混同を生じ得ないとする合理的根拠は見当

たらないから，混同のおそれの存在はないと断言することはできない。

オ その指定商品について使用すると上記の各事情に照らせば，本願商標を

きは，これに接する取引者，需要者は，本願商標が馬に乗ったポロ競技の

プレーヤーの図形商標であることに着目して，周知，著名な引用商標に係

るブランド名を連想，想起し，該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織

的ないし経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのよ

うに，商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきであ

る。

したがって，本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとした審決の

認定，判断に誤りはない。

２ 原告主張の審決の誤り( )についてa

ア 本願 をみるに， 黒色を用いて，斜め右方に商標と引用商標 本願商標は，

向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上体をやや屈めてマレットでボールを捉え

ようとするポロ競技者の図をシルエット風に描いてなる図形である。一方，

引用商標は，黒色を基調に，斜め左方に向けて疾駆する馬及び同馬に乗り上

体をやゝ屈めてマレットを振りかざすポロ競技者の図形を表したものであ

る。

しかして，両商標は，仔細に見れば，馬の向き，マレットの位置等におい

て相違するところがあるとしても，両商標はともに，疾駆する馬及びこれに

乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描
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いてなる基本的な構成態様の，いわば象徴的な点において共通しているもの

であるから 「構成の軌を一にする」ものというべきであって，両商標を時，

， ，と所を異にして離隔的に観察した場合であっても 全体の外観印象において

彼此相紛らわしい商標といわなければならない。

なお，本件で問題としているのは，本願商標が商標法４条１項１５号にイ

該当するか否かであって，同法項１１号に該当するかどうかではない。す

なわち，本願商標が引用商標に類似するか否かは，本願商標がその指定商

品に使用された場合に，ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何

らかの関係がある者の業務に係る商品との間で出所の混同を生ずるおそれ

があるかどうかを認定するため考慮される判断要素の一つにすぎないので

， ， ，あるから 前記したとおり 本願商標がその指定商品に使用された場合に

ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業

務に係る商品であるかのように誤解，誤信され，その出所について混同を

生ずるおそれがあると認められる以上，さらに，本願商標が引用商標に類

似するかどうかを仔細に検討する必要がないことは明らかである。

ウ そして，引用商標は，我が国において，遅くとも本願商標の登録出願時ま

でにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして，被服

類，眼鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者，需要者の間に

おいて広く認識され，かつ，著名となっていたものであって，その状態が審

決時においても継続していたものであり，このことは，原告も認めていると

ころである。

さらに，本願商標は，その全体構成において，ラルフ・ローレンが自らの

デザインに係る商品，とりわけ被服類，眼鏡等のいわゆるファッション関連

商品について使用するものとして周知，著名な引用商標と比較すると，疾駆

する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図柄を全体とし
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て黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様において共通するものと認識，

理解され得るものである。

また，本願商標の指定商品は 「洋服」をはじめとして「セーター類，ワ，

イシャツ類，下着，靴下」等であるから，商品の取引者及び需要者が共通す

ることは明らかである。しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される

性質の商品であることや，需要者に特別な専門的知識経験を有しない老人や

子供をも含むものであることからすると，これを購入するに際して払われる

注意力はさほど高いものでなく，細部にまで十分に注意が向けられないまま

に商品の選択，購入がなされることが多いというべきである。

エ そうすると，本願商標を，その指定商品中の「洋服」をはじめとする「セ

ーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等について使用するときは，これに

接する取引者，需要者は，これにより引用商標を連想，想起して，当該商品

がラルフ・ローレン又は同人と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の

業務に係る商品であるかのように認識，理解するものというべきである。

したがって，原告の主張する審決の誤り( )は，失当である。a

３ 原告主張の審決の誤り( )についてb

本願商標が他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものであア

最高裁平成１２年７月１１日判決るか否かを判断するに当たっては，前掲

の判示するとおり，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他人の表示

の周知著名性及び独創性の程度や，当該指定商品等と他人の業務に係る商

品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取

引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，当該商標の指定

商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として，

は，その総合的に判断すべきであるところ，本願商標と引用商標の両商標

図形自体を仔細に見れば，馬の向き，マレットの位置等において相違すると
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ころがあるとしても，両 はともに，疾駆する馬及び同馬に乗ってマレ商標

ットを操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる基

本的な構成態様において共通するので，その構成を全体的にみれば近似して

いることは，前述のとおりである。

イ また，本願商標はワンポイントマークとして使用され得ると考えられると

ころ，ワンポイントマークが商品において比較的小さく表示されて取引に資

されている実情からすれば，マーク自体における上記の相違は，これに接す

る取引者，需要者が正確に認識し得るものではない。本願商標にはマレット

で地面にある球を打とうとしている図形が描かれているが，これをポロシャ

ツや靴下に刺繍するときは，マレットの先端の延長上にある球を正確に描く

ことはかなり困難と思われ，むしろ疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを

操っているポロ競技者の図柄を全体として黒色を基調に描いてなる基本的な

構成態様の全体が見る者の注意をひき，球の有無等が目立たなくなることが

十分に予想される。

ウ さらに，本願商標の指定商品は 「洋服」をはじめとする「セーター類，，

ワイシャツ類，下着，靴下」等であるから，引用商標が使用されている商品

の取引者，需要者が共通することは明らかである。しかも，本願商標の指定

商品が日常的に消費される性質の商品であることや，需要者に特別な専門的

知識経験を有しない老人や子供が含まれていることからすると，これを購入

するに際して払われる注意力はさほど高いものでなく，本願商標と引用商標

におけるマレットの位置や球の有無などについての細部にまでは十分に注意

が向けられないままに商品の選択，購入がされることが多いというべきであ

る。

エ そうすると，引用商標が，我が国において「馬に乗ったポロ競技のプレ

ーヤー」の図形として高い周知著名性及び顧客吸引力を有していることか



- 18 -

をはじめとする「セーター類，ワイら，本願商標を指定商品中の「洋服」

等について使用するときは，これに接する取引者シャツ類，下着，靴下」

商品をラ・需要者は，引用商標の「ポロ図形標章」を連想・想起し，当該

ルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務

に係る商品と誤信し，商品の出所の混同を生ずるおそれがあるものといわな

ければならない。

４ 原告主張の審決の誤り( )についてc

は， 最高裁平成１２年７月１１日判決の判示ア 商標法４条１項１５号 前掲

，「 （ ）するとおり 周知表示又は著名表示へのただ乗り いわゆるフリーライド

及び当該表示の希釈化（いわゆるダイリューション）を防止し，商標の自他

識別機能を保護することによって，商標を使用する者の業務上の信用の維持

を図り，需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ，その

趣旨からすれば，企業経営の多角化，同一の表示による商品化事業を通して

結束する企業グループの形成，有名ブランドの成立等，企業や市場の変化に

応じて，周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護する

ためには，広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けること

審決は，証拠調べ通ができないものとすべきであるからである 」ところ，。

知書において開示したとおり，引用商標の周知著名性の程度，本願商標と

引用商標との類似性の程度，また，本願商標をその指定商品について使用

した場合の混同のおそれの存在の有無，本願商標の指定商品等と引用商標

の業務に係る商品等との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並

びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし，

当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力

を基準として，総合的に判断したものである。

本願商標の指定商品等と引用商標の業務に係る商品等との間イ とりわけ，
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，の性質 用途又は目的における関連性については， ，本願商標の指定商品は

「洋服」をはじめとして「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等であ

るから，引用商標が使用されている商品と取引者及び需要者が共通すること

は明らかであって，しかも，本願商標の指定商品が日常的に消費される性質

の商品であることや，その需要者に特別な専門的知識経験を有しない老人や

子供が含まれることからすると，これを購入するに際して払われる注意力は

さほど高いものでなく， マレットの位置や球本願商標と引用商標における

の有無などについての細部にまでは十分に注意が向けられないままに商品の

選択，購入がなされることが多いというべきである。

「洋服，セーター類，ウ そうすると，本願商標をその指定商品に含まれる

について使用するときは，これに接する取ワイシャツ類，下着，靴下」等

引者・需要者は，本願商標が馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形商標

であることに着目して，周知著名な引用商標である「ポロ図形標章」のブ

ランド名を連想・想起し，当該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的

ないし経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのよう

に誤解・誤信し，商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべ

きである。

ポロ図形の商標は本願商標の出願人（原エ なお，原告は，引用商標と同様の

告）以外にも多数の者によって使用され，これらの商標中には商標登録を

旨をも主張するが，登録出願に係る商受けているものも多数含まれている

標が登録され得るものかどうかの判断は，当該商標の全体構成に基づいて個

々の商標ごとに個別具体的に検討，判断されるべきものであり，本願商標に

ついては，既に述べたとおり，周知著名商標の保護の強化を図るために平成

１１年に改正された商標審査基準を踏まえ，我が国における本願商標の指定

商品分野における認知の程度，引用商標の周知著名性の程度，本願商標と引
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用商標の疾駆する馬及び同馬に乗ってマレットを操っているポロ競技者の図

柄を全体として黒色を基調に描いてなる基本的な構成態様においての共通性

の程度，商品の取引者，需要者の共通性の程度及び購入するに際して払われ

る注意力の程度等を総合的に検討，判断した結果，商標法４条１項１５号に

該当するとしたものである。

， ， ， ，５ 以上 述べたとおり 本願商標は その指定商品について使用するときは

「他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標」といわなければな

らない。

したがって，本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとした審決の認

定判断には何ら違法な点はなく，取り消すべき理由はない。

第５ 当裁判所の判断

１ 原告は，本願商標が商標法４条１項１５号に該当するとした審決の認定判断

は誤りであると主張するので，以下判断する。

ア 商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生

」 ， ，ずるおそれがある商標 には 当該商標をその指定商品等に使用したときに

当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の

関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営

業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ，すなわち，いわゆる広

義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含するものであり 同号にいう 混， 「

同を生ずるおそれ」の有無は，当該商標と他人の表示との類似性の程度，他

人の表示の周知著名性及び独創性の程度や，当該商標の指定商品等と他人の

業務に係る商品等との間の関連性の程度，取引者及び需要者の共通性その他

取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品等の取引者及び需要者におい

て普通に払われる注意力を基準として，総合的に判断されるべきである（最

高裁平成１０年(行ヒ)第８５号同１２年７月１１日第三小法廷判決・民集５
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４巻６号１８４８頁参照 。）

そこで，上記の観点から，本願商標が商標法４条１項１５号に該当するか

どうかを，検討する。

イ 本願商標と引用商標の対比

( ) 本願商標と引用商標の構成1

本願商標は，別紙１のとおり，黒いシルエットで表された馬と人の図形

よりなるものであって，これを詳しく見ると，疾走する馬にまたがったポ

ロの競技者が，左手で手綱を持ったままで，馬の進行方向から右向きに身

体をひねって，地上の玉を見下ろしながら，右手に持ったマレットでこれ

を打とうとしている様子を，馬の右前方約４５度の方向から描いたもので

ある。

一方，引用商標は，別紙２のとおり，黒を基調として，これに白線によ

り描写を施した図形よりなるものであって，これを詳しく見ると，疾走す

る馬にまたがったポロの競技者が，左手で手綱を持ったままで，馬の進行

方向からやや右向きに身体を向けて，右手に持ったマレットを頭上に振り

かぶっている様子を，馬の左前方約４５度の方向から描いたものである。

( ) 本願商標と引用商標の対比2

そこで，本願商標と引用商標とを対比すると，外観において，両者は，

疾走する馬にまたがったポロの競技者が右手にマレットを持った様子を，

馬の斜め前方から，黒色を基調として描いているという点で，基本的な構

成が共通する。

しかしながら，これを子細に検討すると，①描者と馬との位置関係の違

いから，疾走する馬の向きが，画面上で，本願商標では右方向であるのに

対して，引用商標では左向きである点，②馬上のポロ競技者の姿勢が，本

願商標では右向きに身体をひねり，ややかがみ込むようにして，下方を見

ながら右手で下方に下げたマレットを操っているのに対して，引用商標で
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は身体を伸ばし，馬の進行方向に向いて，右手に持ったマレットを上方に

振り上げている点，③本願商標では馬の下方に球が描かれているのに対し

て，引用商標では球は描かれていない点，④本願商標では地上の球を打つ

ために，馬の疾走速度が抑制されているのに対して，引用商標では馬は全

速力で疾駆している点，⑤本願商標が黒一色のシルエットで描かれている

の対して，引用商標は黒を基調としながら白線による描写が施されている

点において，相違している。

， ， ， ， ，また 称呼 観念については 本願商標及び引用商標からは いずれも

スポーツとしてのポロ競技又はポロ競技者の称呼ないし観念が生ずる余地

があるものの，それ以上に具体的な称呼や観念が生ずると直ちには認めら

れないが，本願商標及び引用商標から何らかの称呼，観念が生ずるとすれ

ば，両者は共通するものというべきである。

ウ 引用商標の周知著名性

本件訴訟において提出された乙号各証及び弁論の全趣旨によれば，次の事

実が認められる（当該事実については，原告もこれを争っていない ）。

アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは，１９６７年

に幅広ネクタイをデザインして注目され，翌１９６８年にポロ・ファッショ

ンズ社を設立，ネクタイ，シャツ，セーター，靴，カバンなどのデザインを

はじめ，トータルな展開を図ってきたが，１９７１年には婦人服デザインに

も進出し，アメリカのファッション界では最も権威のある「コティ賞」を１

９７０年と１９７３年の２回受賞したのをはじめ，数々の賞を受賞したもの

で，１９７４年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッ

ドフォードの衣装デザインを担当したことから，アメリカを代表するデザイ

ナーとしての地位を確立した。そして 「Ｐｏｌｏ」ないし「ＰＯＬＯ」の，

文字よりなる標章 「ｂｙ ＲＡＬＰＨ ＬＡＵＲＥＮ」の文字よりなる標，

章及び引用商標と同一の「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」の図形よりな
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る標章並びにこれらを組み合わせた標章は，我が国においては，遅くとも本

願商標の登録出願時までにはラルフ・ローレンのデザインに係る商品（同人

又は同人の設立に係る米国会社の商品）を表示するものとして，被服類，眼

鏡等のいわゆるファッション関連の商品分野の取引者，需要者の間において

広く認識され，かつ著名となっていたものであり，その状態は審決当時にお

いても継続していた。

エ 本願商標の指定商品と引用商標に係る商品との関連性等

本願商標は，第２５類「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 水泳帽 和服 エプロン えり巻き 靴下 ゲートル

毛皮製ストール，ショール，スカーフ，足袋，足袋カバー，手袋，布製幼児

， ， ， ， ， ， ，用おしめ ネクタイ ネッカチーフ マフラー 耳覆い ずきん すげがさ

ナイトキャップ，ヘルメット，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バ

ンド，ベルト，靴類（ 靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴「

保護金具」を除く ，靴合わせくぎ，靴くぎ，靴の引き手，靴びょう，靴。）

保護金具，げた，草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（ 乗馬靴」を除「

く ，乗馬靴」を指定商品として登録出願されたものであるところ，当該。）

指定商品は，引用商標の著名性が取引者，需要者に認識されている分野であ

る洋服等のファッション関連の商品を含むものである。

オ 商標法４条１項１５号該当性について

上記のアないしエにおいて認定したところによれば，本願商標と引用商標

は，いずれも馬上のポロ競技者を描いている点で，基本的構成を共通にする

ものであり，また，引用商標が，ファッション関連の商品分野において，ラ

ルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして，取引者，需要

者の間において著名であるところ，本願商標の指定商品には，引用商標の著

名性が取引者，需要者に認識されているファッション関連の商品を含むもの

であるから，本願商標をその指定商品に使用した場合には，これに接する取
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引者，需要者は，著名商標である引用商標を連想，想起して，当該商品がラ

ルフ・ローレン又は同人との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による

商品化事業を営むグループに属する関係にある者の業務に係る商品であると

誤信するおそれがあるものというべきである。

したがって，本願商標は，商標法４条１項１５号に該当するものとして商

標登録を受けることができないというべきであるから，これと同旨の審決の

判断に誤りはない。

２ 原告の主張について

ア 原告は，審決の誤りとして，前記( )～( )の３点を挙げて，審決の取消しa c

を求めている（前記第３参照 。）

原告の主張するところは，要するに，① 引用商標は，一般的なポロ競技

の図形であって，それ自体が独創性のあるものではないから，識別力が弱い

ものであるところ，具体的な構成においてはいくつかの相違点があり，全体

的な印象を異にするものであるから，審決が，本願商標と引用商標が基本的

「構成の軌を一にする」ので「全な構成要素を共通することのみをもって

と判断したことは誤りである，体の外観印象において，彼此相紛らわしい」

② 引用商標はその具体的態様で著名となったものであるから，ポロ競技の

図形であればすべて引用商標を想起させるものではなく，態様が異なれば，

ラルフ・ローレンを想起するものではないし 「被服」等のファッション関，

連商品は高価なものもあり，商品としては比較的選択性の強い部類に属する

もので，需要者の注意力も相当程度高いから，引用商標と相違点を有する本

願商標に接した需要者が，ラルフ・ローレンに関連する商品と誤認混同する

ものではない，③ 商標が著名であるほど当該商標についての認識が高まる

ので商品の出所につき混同を生ずる範囲は狭くなるものであり，また，引用

商標自体に創造性があるものではないことからしても，混同のおそれは否定
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されるものであるが，加えて，本件では，ポロ競技の統括団体である全米ポ

ロ協会がポロ競技の振興，発展に貢献するために行っているライセンス・ビ

ジネスについての商標取得がラルフ・ローレンの商標の存在を理由に拒絶さ

れることは，現実の取引の実情を無視した判断であるほか，ポロ競技の図形

商標は原告以外にも多数の者によって使用されており，これらの商標の中に

は商標登録を受けているものも含まれているといった事情が存在するもので

あって，このような取引の実情を考慮しても，本願商標と引用商標は現実に

出所の混同を生じていない，などというものである。

イ 引用商標は，確かに原告の指摘するとおり，ポロ競技を描いた図柄として

ありふれたものであり，それ自体において独創的な図形ということはできな

い。しかしながら，前記認定のとおり，引用商標は，上記のような図柄であ

るにもかかわらず，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するもの

， ， ，として 被服類等のいわゆるファッション関連の商品分野において 取引者

需要者の間において著名性を有していたものであり，一方，本願商標の指定

， ，商品は 洋服をはじめとしてファッション関連の商品を含むものであるから

本願商標をその指定商品に使用した場合には，これに接する取引者，需要者

において，当該商品がラルフ・ローレン又は同人（ないし同社）との間に緊

密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する

関係にある者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるものというべ

きである。

原告は，本願商標と引用商標との間には，具体的な構成においてはいくつ

かの相違点があり，全体的な印象を異にすると主張する。確かに，本願商標

と引用商標とを対比すると，前記１イ( )に記載したとおり，具体的な構成2

， ，においていくつかの相違点が認められるものであるが 既に判示したとおり

当該商標をその指定商品等に使用商標法４条１項１５号該当性の判断は，
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したときに，当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊

密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する

関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれが存するか

どうかを問題とするものであって，当該商標が他人の商標等に類似するかど

うかは，上記判断における考慮要素のひとつにすぎない。そして，本件にお

いては，ファッション関連の商品分野における引用商標の著名性の程度が高

く，高い顧客吸引力を有していることに照らせば，上記認定のような具体的

構成における相違点が存在するとしても，引用商標と基本的な構成を同じく

する本願商標をファッション関連の商品に付した場合には，取引者，需要者

において上記誤信をするおそれが存在するといわざるを得ない。

原告は，引用商標は当該具体的態様において著名となったものであり，商

標が著名であるほど当該商標についての認識が高まるので商品の出所につき

混同を生ずる範囲は狭くなるなどと主張して，混同のおそれを否定するが，

一般に，商標の著名性が高い場合には商品の出所につき混同を生ずる範囲は

広くなるというべきであり，本件において，これと異なる判断をすべき特段

の事情は認められない。また，本願商標と引用商標との間の具体的構成の相

違点の存在は，両者を時と所を異にして隔離的に観察した場合における混同

のおそれを否定するに足りるものではない。

原告は 「被服」等のファッション関連商品は商品として選択性が強く，，

， ，「 」需要者の注意力も高いなどとも主張するが 本願商標の指定商品は 洋服

をはじめとして「セーター類，ワイシャツ類，下着，靴下」等であり，日常

的に消費される商品が含まれ，これを購入する者が特別の商品知識を有しな

い一般消費者であることに照らせば，需要者の注意力が高いと直ちに認める

ことはできない。また，上記の商品において，商標等の表示がいわゆるワン

ポイントマークとして比較的小さく付されることが多い実情に照らしても，
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の位置や球の有無などの細部の相違点本願商標と引用商標の間のマレット

に需要者の注意点が向けられないままに商品の選択，購入がされる場合が少

なくないことが，容易に予想されるところである。

ウ 原告は，本願商標の出願が，ポロ競技の統括団体である全米ポロ協会がポ

ロ競技の振興，発展に貢献するために行っているライセンス・ビジネスの一

環であることや，ポロ競技の図形商標は原告以外にも多数の者によって使用

されており，これらの商標の中には商標登録を受けているものも含まれてい

ることなどを挙げて，取引の実情を考慮すれば，本願商標と引用商標は出所

の混同を生じていない旨を主張するが，これらの事情は，本願商標が商標法

４条１項１５号に該当するとの上記判断を左右するものではない。

平成１５年(行ケ)第５６４エ なお，原告は，その主張において，東京高裁

号判決(甲第９号証)及び東京高裁平成１５年(行ケ)第３７１号判決(甲第１

０号証)を引用するが，前者は，商標法４条１項１５号該当性が争われたも

のではあるが，対象とされた商標の態様及び指定商品が本件とは異なるも

， ， ， ，のであり また 後者は 商標法４条１項１１号該当性が争われたもので

かつ，指定商品も異なるものであって，いずれも本件とは事案を異にする

ものというべきであるから，これらの判決における判断が本件に影響する

ものではない。

オ 原告の主張するところは，その余の点を含めて，いずれも採用することが

できない。

３ 結論

以上によれば，原告の本訴請求は，理由がないから，これを棄却することと

し，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部
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裁判官 三 村 量 一

裁判官 古 閑 裕 二
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裁判官 三 村 量 一


