
平成１７年(行ケ)第１０１２３号　審決取消請求事件
(旧事件番号　東京高裁平成１６年(行ケ)第５４４号)
口頭弁論終結日　平成１７年９月８日
                    判決
      
              原告　　　         株式会社東芝
              代表者代表執行役　　　
              訴訟代理人弁理士　 鈴  江  武  彦
              同　　　　         河  野    　哲
              同　　　　         石  川  義  雄
              同　　　　         小  出  俊  實
              同　　　　         松  見  厚  子
              同　　　　         幡    　茂  良
              同　　　　         美  甘  徹  也
      
              被告　　　         特許庁長官
                                 中  嶋    　誠
              指定代理人　　　   中　束　としえ
              同　　　　         佐  藤  正  雄
              同　　　　         伊  藤  三  男
                    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。
                    事実及び理由
第１　請求
    　特許庁が不服２００２－２０３００号事件について平成１６年１１月２日に
した審決を取り消す。
第２　事案の概要
    　本件は，後記商標の出願人である原告が，特許庁から拒絶査定を受けたの
で，これを不服として審判請求をしたところ，同庁が審判請求は成り立たないとの
審決をしたことから，原告がその取消しを求めた事案である。
    　なお，原告は，本件訴訟係属中の平成１７年１月２８日に後記本願に関して
分割出願し，それに合わせて本願の指定商品も補正された。
第３　当事者の主張
  １　請求の原因
    (1)　特許庁における手続の経緯
      　原告は，平成１３年７月２６日，「＠」の記号と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧
文字を「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」と一連に表してなる商標（以下「本願商標」とい
う。）について，第９類「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電
池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及
びその部品，電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電
極」を指定商品として，商標登録出願（以下「本願」という。）をした。
      　特許庁は，平成１４年９月１８日に本願について拒絶査定をしたため，原
告は，平成１４年１０月１７日付けで拒絶査定に対する審判請求をした。そこで特
許庁は，これを不服２００２－２０３００号事件として審理した上，平成１６年１
１月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」と
いう。）をし，その謄本は平成１６年１１月１２日原告に送達された。
      　原告は，平成１６年１２月１０日に本件訴訟を提起し，その提起後の平成
１７年１月２８日，本願の指定商品の一部を指定商品（下記Ａのとおり）とする新
たな商標登録出願（分割出願）を行うとともに，本願の指定商品を残余の下記Ｂに
減縮する補正（甲２２。以下「本件補正」という。）をした。
                                  記
      ・Ａ（分割出願に係る指定商品）
      「配電用又は制御用の機械器具，回転変流機，調相機，電池，電気磁気測定
器，電線及びケーブル，電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品（但
し，デジタル対応の温度補償用集積回路その他のデジタル対応の半導体素子，デジ
タル対応電子回路（電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。）を除
く。），電気アイロン，電気式ヘアカーラー，電気ブザー，磁心，抵抗線，電極」



      ・Ｂ（本願の残余の指定商品）
      「デジタル対応の温度補償用集積回路その他のデジタル対応の半導体素子，
デジタル対応電子回路（電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除
く。）」
    (2)　審決の内容
      　平成１６年１１月２日になされた審決の内容は，別紙審決写し記載のとお
りである。
      　その理由の要旨は，本願商標は，その指定商品中「デジタル型（方式）の
商品」について使用しても，格別顕著なところはなく，これに接する取引者，需要
者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないし，また，上記
以外の商品に使用するときは，商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから，
商標法３条１項６号，４条１項１６号に該当する等としたものである。
    (3)　審決の取消事由
      　しかしながら，本件審決には，以下のとおり，その認定判断に誤りがある
から，違法なものとして取り消されるべきである。
      ア　取消事由１（本願商標の自他商品識別力についての判断の誤り）
        (ア)　審決は，『本願商標は，・・・「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」と普通に用い
られる態様をもって表してなるところ，・・・「＠」記号は，インターネットのメ
ールアドレスに用いる記号や，物品の単価を表すときに用いる記号として，また
「Ｄｉｇｉｔａｌ」の文字は，「計数型。数や量の表示を数字を用いて表す方式」
等の意味を有し，計数型の商品であるデジタル型（方式）の意を表すものとして，
いずれも一般に広く知られ使用されているものであ』り（２頁４行～１１行），
『本願商標のかかる構成においては，該記号と欧文字を結合したことにより，それ
ぞれの有する意味合いを越えて新たな熟語的な観念が生ずるものともいえず，か
つ，「Ｄｉｇｉｔａｌ」の文字は，指定商品中「デジタル型（方式）の商品」にお
いては，商品の品質を表すものとして普通に使用されているものであって，これに
「＠」記号を付したとしても，「デジタル型（方式）」を認識する以上に自他商品
の識別標識としての機能を有するとまではいえない』（２頁１２行～１８行）とし
ている。
        (イ)　しかし，複数の語の結合からなる商標の自他商品識別力の判断にお
いては，その構成各部がそれぞれの持つ意味や用法に従い日常多用されている状況
にあったとしても，これをもって全体としての商標の顕著性が否定されるべきでも
のではなく，顕著性が否定されるのは，構成各部の組合せによっても商品の品質，
内容等を表示する語としての意味から出ない場合等である。
          　そして，本願商標は「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」として構成されたものであ
り，その構成中の前半の「＠」は電子メールのアドレスを表す際に用いる記号であ
り，商品の品質，内容等を表すものではない。また，後半の「Ｄｉｇｉｔａｌ」
は，本来は「数や量の表示を数字を用いて表す方式」の意味であるが，最近のデジ
タル方式を採用した家電の急速な人気の高まりの結果，今日では一般に商品機能を
表す専門用語としての使用というよりも，デジタルに関連した商品群を象徴し，こ
れらの商品によって創造された一種のデジタル文化を象徴する用語として「デジタ
ル情報」，「デジタル革命」，「デジタル景気」，「デジタル戦争」，「デジタル
ホーム」，「デジタルリビング」等のように新聞，マスコミ等で用いられ，一般大
衆の日常生活においても一大ブームとなっている（甲３等）。
          　本願商標は，このようにポピュラーとなった一種の流行語同士を面白
く組み合わせた造語であって，最近のデジタルブームに乗り，斬新で目新しさをア
ピールすべく構成された商標とみるのが自然であり，全体としては，構成各部のそ
れぞれの語の持つ意味とは別個の効果を発揮している。また，本願商標に接した者
が，これを「アットデジタル」と一連に称呼することに何ら躊躇すべき事情はな
い。
        (ウ)　さらに，登録先例をみると，「ＤＩＧＩＴＡＬ」（「Ａ」の文字の
みが若干図案化されている。甲４），「１１０°ＤＩＧＩＴＡＬ」（甲５），「Ｅ
１１０°ＤＩＧＩＴＡＬ」（甲６）等が商標登録されている。これらの商標にあっ
ては圧倒的主要部を占めるのは「ＤＩＧＩＴＡＬ」の文字部分であり，これ以外の
要素である，ややデザイン化した「Ａ」の文字，「１１０°」，「Ｅ１１０°」等
は，極めて平凡で，独立した識別力があるものとはいえない。上記登録先例に照ら
しても，「＠」と「Ｄｉｇｉｔａｌ」とを結合した本願商標は，新規で特異な構成
であり，充分顕著性を有するというべきである。本願商標は，「μ[mju:]　Ｄｉｇ



ｉｔａｌ」の登録先例（甲９）と構成上の特徴を共通にするものである。また，
「現金自動預け払い機」（Automatic Teller Machine）を意味するものとして一般
に広く知られている「ＡＴＭ」と「＠」との結合からなる「＠ＡＴＭ」（甲１０）
等も商標登録されている。
        (エ)　したがって，審決が，一般人が全体を一つとして容易に認識し得る
本願商標を一体として観察せず，「＠」と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の構成部分に分離
し，各構成部分を別個に評価して，本願商標に自他商品の識別標識としての機能を
有しないと判断したのは誤りである。
      イ　取消事由２（本願商標の周知性についての判断の誤り）
        　原告は，平成１４年ころから，原告の製造販売に係る「温度補償用Ｉ
Ｃ」について本願商標の使用を開始した。原告は，平成１５年１月発行の製品カタ
ログ（甲２の１），平成１６年６月掲載のホームページ（甲２の２），平成１７年
２月発行の製品カタログ（甲２の３）において，本願商標の右肩に「ＴＭ」の文字
を付して「温度補償用ＩＣ」に使用している。
        　そして，「温度補償用ＩＣ」は，アナログ－デジタル変換方式において
他社製品と異なる原告独自の方式を採用した点に特徴があり，本願商標は，原告独
自の方式を採用した「温度補償用ＩＣ」の名称（商標）として知られており，既に
一定の周知性も獲得している。
        　したがって，審決が「本願商標は，・・・格別顕著なところはなく，こ
れに接する取引者，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが
できないものというべきであり」（２頁１９行～２２行）と判断したのは誤りであ
る。
      ウ　取消事由３（分割出願に伴う補正による指定商品の判断の誤り）
        　前記のとおり原告は，本件審決後の平成１７年１月２８日に本願に関す
る分割出願に伴う本願の補正を行い，本願の指定商品は前記(1)末尾のＢのとおりと
なった。
        　そして，本件補正の効果は，本願の出願時にさかのぼって生じ，指定商
品は減縮されたから，補正後の指定商品との関係において審決の当否が審理される
べきである。そして，本件商標が商標法３条１項６号，４条１項１６号に該当する
とした本件審決の判断が誤りであることは，取消事由１，２において述べたとおり
である。
  ２　請求原因に対する認否
    　請求原因(1)及び(2)の事実はいずれも認めるが，同(3)は争う。
  ３　被告の反論
    (1)　取消事由１に対し
      ア　本願商標は，「＠」の記号と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字とを組み合わ
せ，「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」と表してなり，この一連の構成からなる語は辞書に掲載
されていないが，その構成中前半の「＠」は単価や電子メールアドレスでのユーザ
ー名とドメイン名を区切る記号として使用され，後半の「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文
字はデジタル（型）の意味を有する平易な英語として親しまれ使用されている。実
際の商品やサービス（役務）の取引においても，「＠」がインターネット上の自社
の取り扱う商品又はサービスの名称中に「＠＋商品（サービス）の内容を表す語」
等のように普通に使用され，また，「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字もデジタル方式を
採用した商品を表す語として，「デジタルテレビ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｅｌｅｖｉ
ｓｉｏｎ）」等のように普通に使用されている。
        　そして，本願商標は，構成する「＠」の記号と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧
文字が，記号と文字という表現を異にする構成から視覚的に明確に分離され，全体
として何ら熟語的意味合いを有しない上に，それぞれの構成部が前述のとおり一般
に広く知られ使用されているから，本願商標に接した一般の需要者に「＠」の記号
と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字にそれぞれ着目した観察と認識が生ずるのは当然で
ある。
        　そうすると，「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字に「＠」を付しても，「＠」
は単価や電子メールアドレス，さらに，インターネット上の自社の商品・サービス
の名称中に普通に使用されている記号であることから，これに接する需要者は「当
該商品がデジタル型（方式）である」と理解する以上に，格別顕著なものがあると
は認識せず，せいぜい「インターネット上で取引されるデジタル型（方式）の商
品」程度の意味合いを認識するにとどまるというべきである。
        　したがって，本願商標をその指定商品中の「デジタル型（方式）の商



品」に使用しても，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが
できないというべきであるから，本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有
しない。
      イ　これに対し原告は，本願商標はポピュラーとなった一種の流行語同士を
面白く組み合わせた造語であり，その組合せに特異性を有し，顕著性を有する旨主
張するが，商標が自他商品の識別標識として機能を有するか否かは，商標から生ず
る意味（あるいは意味合い）とその商標が使用される商品との関係において，一般
の需要者にその商標により自他商品の識別標識として認識させるか否かを基準にし
て判断すべきものであり，造語であるからといって全ての商標が直ちに上記機能を
有するものではない。
        　また，ある商標が商品に使用されたとき，その商品の品質等を表示する
語や，特別顕著なところがない商標にあっては，特別の事情がない限り一般の需要
者によってその商標により自他商品の識別標識として認識させるものではないが，
本願商標には，上記特別の事情は存しない。
        　さらに，原告主張の登録先例は，いずれも本願商標とは構成を異にする
ものであり，本件には適さないし，そもそも商標が自他商品の識別標識として機能
を有するか否かの判断は，当該商標登録出願の査定時又は審決時において，その商
標が使用される商品の取引の実情等を考慮し，個別具体的に判断されるものである
から，過去に登録された事例の判断に拘束されることはない。
    (2)　取消事由２に対し
      　原告は，本願商標が原告製品「温度補償用ＩＣ」の名称（商標）として知
られており，既に一定の周知性も獲得している旨主張するが，原告提出の甲号各証
によっても，一般の需要者間に識別力（周知性）を獲得していることを証するもの
はなく，本願商標は，審決時における本願の指定商品について，使用により識別力
（周知性）を獲得しているものとはいえない。
    (3)　取消事由３に対し
      　審決取消訴訟係属中における商標登録出願の分割（商標法１０条１項）に
伴う原出願の補正は，同法６８条の４０第１項による制約を受け，単に出願の分割
による新出願の体裁を整えるために必要な限度で許容されるものであって，出願の
分割の時点で原出願の指定商品等の一部を除外して残余の商品に指定商品等を減縮
し，分割された新出願が上記分割の前提要件を充足したものとして取り扱われるべ
きものとする効果を有するにとどまり，この補正によっては，上記訴訟係属中に上
記指定商品等の減縮の効果を原出願の時点に遡及させ，原出願の指定商品等を減縮
された指定商品等とする法的効果は生じないというべきである。
      　そして，商標登録出願を拒絶すべき旨の審決は，内容的に不可分１個の処
分であって，それが商標登録出願の分割により一部失効し，又は変更されることも
ない以上，当該審決の取消訴訟の審理の対象が分割前の原出願に対する拒絶理由の
認定判断の違法であることは分割出願に伴う補正によって変わることはないから，
本件審決の判断の適否は，本件補正前の指定商品との関係で審理されるべきであ
る。
      　そして，本件補正前の指定商品との関係で審理された本件審決が適法であ
ることは前述したとおりである。
      　なお，仮に原告主張に立ったとしても，本願に残存する指定商品につき商
標法３条１項６号及び４条１項１６号の事由があることは明らかであるから，遡及
効の有無が審決取消事由の有無の判断に影響を及ぼすものではない。
第４　当裁判所の判断
  １　請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），  (2)（審決の内容）の各事実
は，いずれも当事者間に争いがない。
    　そこで，原告主張の審決の取消事由（請求原因(3)）について，以下，順次判
断する。
  ２　取消事由１（本願商標の自他商品識別力についての判断の誤り）について
    　原告は，本願商標「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」は，「＠」と「Ｄｉｇｉｔａｌ」と
いうポピュラーとなった一種の流行語同士を面白く組み合わせた造語であって，最
近のデジタルブームに乗り，斬新で目新しさをアピールすべく構成された商標とみ
るべきであり，全体としては，構成各部のそれぞれの語の持つ意味とは別個の効果
を発揮しているから，審決が，本願商標を一体として観察せず，「＠」と「Ｄｉｇ
ｉｔａｌ」の構成部分に分離し，各構成部分を別個に評価して，本願商標に自他商
品の識別標識としての機能を有しないと判断したのは誤りであるなどと主張する。



    (1)　そこで検討するに，本願商標が「＠」の記号と「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文
字を「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」と一連に表してなる商標であること，「＠」は電子メー
ルを表す際に用いる記号として使用され，また，「Ｄｉｇｉｔａｌ」は本来は「数
や量の表示を数字を用いて表す方式」の意味を有するが，最近では，デジタルに関
連した商品群を象徴し，これらの商品によって創造された一種のデジタル文化を象
徴する用語として「デジタル情報」，「デジタル革命」，「デジタル景気」，「デ
ジタル戦争」，「デジタルホーム」，「デジタルリビング」等のように新聞，マス
コミ等で用いられており（甲３等），「＠」と「Ｄｉｇｉｔａｌ」がそれぞれ広く
一般に使用されていることは，当事者間に争いがない。
      　また，証拠（乙１ないし７（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論
の全趣旨によれば，①「＠」について，「記号の事典【セレクト版】第３版（株式
会社三省堂１９９６年９月１０日発行）」（乙１）に，「単位当たり」の意味を有
する商用記号として記載され，「超図解パソコン用語事典２００２年版（株式会社
エクスメディア２００１年９月２８日発行」（乙２）に，「［アットマーク，アッ
トサイン］」，「元は単価を表す記号だが，インターネットでは，電子メールアド
レスでユーザー名とドメイン名を区切る記号として使用される。」と記載されてい
ること，②「ランダムハウス英和大辞典第２版（株式会社小学館１９９９年１月１
０日発行」（乙３）に，見出し語「ｄｉｇｉｔａｌ」の訳文として，「４　デジタ
ル（型）の，計数型の」，「８　デジタル録音［録画］の，デジタル式の」などと
記載されていること，③「広辞苑第五版（株式会社岩波書店１９９８年２月２日発
行）」（乙４）に，「デジタル［ｄｉｇｉｔａｌ］」は「ある量またはデータを，
有限桁の数字列（例えば二進数）として表現すること」と記載されていること，④
「コンサイスカタカナ語辞典第２版（株式会社三省堂２００２年１１
月１日発行）」（乙７）に，「デジタル［ｄｉｇｉｔａｌ（指の）］　数量を１，
２，３と数値を用いて表示する方式．ディジタルとも」と記載され，見出し語とし
て「デジタル電話（ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ）」，「デジタルオーデ
ィオ（ｄｉｇｉｔａｌ　ａｕｄｉｏ）」，「デジタルカメラ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｃ
ａｍｅｒａ）」，「デジタルテレビ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｅｌｅｖｉｓｉｏ
ｎ）」，「デジタルビデオカメラ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｃａｍｅｒ
ａ）」及びその意味の記載があること，⑤各種商品やサービスを販売・提供するホ
ームページにおいて，「＠」に自社の名称，取り扱う商品又はサービスの内容を表
す語を付加して使用されている例が相当数掲載されていること（乙５の１ないし
７，６の１ないし４４）が認められる。
    (2)　以上の認定事実を総合すると，本願商標は，「＠」の記号と「Ｄｉｇｉｔ
ａｌ」の欧文字を組み合わせた造語であって，全体としては熟語的意味合いを有し
ないこと（なお，「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」の見出し語が辞書，事典等に記載されてい
ることの立証はない。），本願商標の構成中前半の「＠」は，単価や電子メールア
ドレスでユーザー名とドメイン名を区切る記号として使用され，更にインターネッ
ト上で自社の名称，取扱商品又はサービスの内容を表す語を付加して普通に使用さ
れ，その構成中後半の「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字は，「デジタル」と片仮名で表
記され，本来は「数や量の表示を数字を用いて表す方式」の意味を有するが，最近
では，デジタル電話，デジタルカメラ，デジタルテレビなどのように「当該商品が
デジタル型（方式）である」ことを示す語として，あるいはデジタルに関連した商
品群を象徴し，これらの商品によって創造された一種のデジタル文化を象徴する用
語として普通に使用され，それぞれが広く一般に知られていることが認められる。
      　そうすると，「Ｄｉｇｉｔａｌ」の欧文字に「＠」の記号を付した本願商
標に接した需要者は，「＠」には格別な意味があるものとは考えずに，当該商品が
デジタル型（方式）であると理解するか，インターネット上で取引されるデジタル
型（方式）の商品の意味合いを認識するにとどまるものと認められる。
      　したがって，本願商標をその指定商品中の「デジタル型（方式）の商品」
に使用しても，需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができ
ないというべきであるから，本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有しな
いというべきである。
      　なお，原告主張の登録先例（甲５，６，９，１０等）は，いずれも本願商
標とは構成を異にするものであり，上記認定を左右するものではない。
    (3)　したがって，原告主張の取消事由１は理由がない。
  ３　取消事由２（本願商標の周知性についての判断の誤り）について
    　原告は，平成１４年ころから，原告の製造販売に係る「温度補償用ＩＣ」に



ついて本願商標の使用を開始し，平成１５年１月発行の製品カタログ，平成１６年
６月掲載のホームページ，平成１７年２月発行の製品カタログにおいて，本願商標
の右肩に「ＴＭ」の文字を付して「温度補償用ＩＣ」に使用しており，本願商標
は，アナログ－デジタル変換方式において原告独自の方式を採用した「温度補償用
ＩＣ」の名称（商標）として知られ，既に一定の周知性も獲得しているから，審決
が本願商標は，格別顕著なところはなく，これに接する取引者，需要者が何人かの
業務に係る商品であることを認識することができないと判断したのは誤りである旨
主張する。
    (1)　証拠（甲２の１ないし３）によれば，①「製品カタログ　標準ロジックＩ
Ｃ総合ガイド　Ｃ

2
ＭＯＳ，Ｂｉ－ＣＭＯＳ，Ｌ－ＭＯＳシリーズ　ＢＣＪ０００８

Ａ（２００３年１月原告発行）」（甲２の１）に，「５　各種製品紹介」の項にお
いて，「Ｌ－ＭＯＳ，Ｍｉｎｉ－ＭＯＳラインアップ」の「小型パッケージシリー
ズ３４９品種」の表中の「シリーズ名」欄に「＠Ｄｉｇｉｔａｌ

ＴＭ
」（１６頁），

「Ｍｉｎｉ－ＭＯＳファミリー概要」中に「＠Ｄｉｇｉｔａｌ
ＴＭ
」（１８頁），

「ＴＣ７ＭＴＸｘｘＦＫシリーズ（＠Ｄｉｇｉｔａｌ
ＴＭ
）」（２４頁）の記載があ

ること，②「東芝半導体　製品カタログ　汎用ロジックＩＣ総合ガイド（２００４
年２月原告発行）」（甲２の３）に，「５　各種製品紹介」の項において，「Ｌ－
ＭＯＳ，Ｍｉｎｉ－ＭＯＳ製品ラインアップ」の「小型パッケージシリーズ３７２
品種」の表中の「シリーズ名」欄に「デジタル温度補償用ＩＣ（＠Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｔ

Ｍ
）」（１５頁），「Ｍｉｎｉ－ＭＯＳファミリー概要」中に「デジタル温度補償用
ＩＣ（＠Ｄｉｇｉｔａｌ

ＴＭ
）」（１７頁）の記載があること，③原告のホームペー

ジにおいて，「＠Ｄｉｇｉｔａｌ
ＴＭ
　シリーズ　～温度補償用ＩＣ～　２００３年

６月」として，ＴＣ７ＭＴＸ０１ＦＫ等の商品紹介の記事が掲載され，その記事中
に「＠Ｄｉｇｉｔａｌ」の記載があること（甲２の２）が認められる。
    (2)　上記(1)の①ないし③の事実によれば，原告が主張するように本願商標に
「ＴＭ」を付した「＠Ｄｉｇｉｔａｌ

ＴＭ
」が原告の製品カタログに使用され，ま

た，原告のホームページの製品紹介において本願商標及び「＠Ｄｉｇｉｔａｌ
ＴＭ
」

が使用されていたことが認められるものの，その使用態様，頻度等に照らすと，本
願商標が原告製品「温度補償用ＩＣ」の名称として一般の需要者に周知著名となっ
ていたとまで認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
      　したがって，原告主張の取消事由２も理由がない。
  ４　取消事由３（分割出願に伴う補正による指定商品の判断の誤り）について
    　原告は，本件訴訟提起後の平成１７年１月２８日付けで，商標法１０条１項
に基づいて本願の指定商品の一部と同一の商品を指定商品とする新たな商標登録出
願（分割出願）を行うとともに，本願の指定商品を残余の「デジタル対応の温度補
償用集積回路その他のデジタル対応の半導体素子，デジタル対応電子回路（電子計
算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。）」（請求原因(1)の下記Ｂ）に減
縮することを内容とする本件補正をし，本件補正による指定商品の減縮の効果は，
本願の出願時にさかのぼって生ずるから，補正後の指定商品との関係において審決
の当否が審理されるべきである等と主張する。
    　ところで，商標法１０条は，「商標登録出願の分割」について，新たな商標
登録出願をすることができることやその商標登録出願がもとの商標登録出願の時に
したものとみなされることを規定しているが，新たな商標登録出願がされた後にお
けるもとの商標登録出願については何ら規定していないこと，商標法施行規則２２
条４項は，商標法１０条１項により新たな商標登録出願をしようとする場合におい
ては，新たな商標登録出願と同時に，もとの商標登録出願の願書を補正しなければ
ならない旨を規定していることからすると，もとの商標登録出願については，その
願書を補正することによって，新たな商標登録出願がされた指定商品等が削除され
る効果が生ずると解されるから，商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に
対する訴えが裁判所に係属している場合に，商標法１０条１項の規定に基づいて新
たな商標登録出願（分割出願）がされ，もとの商標登録出願について補正がされた
ときには，その補正の効果がもとの商標登録出願の時にさかのぼって生ずることは
ないと解するのが相当である（最高裁平成１７年７月１４日第一小法廷判決・裁判
所時報１３９１号（平成１７年８月１日号）１４頁参照）。そうする
と，本件補正による指定商品の減縮の効果は，本願の出願時にさかのぼって生ずる
ことはないから，原告の上記主張は採用することができない。そして，本願の出願



時の指定商品を前提とした本件審決に取消事由がないことは前記２，３で説示した
とおりである（さらに付言すれば，仮に原告主張のように，本件補正による指定商
品の減縮の効果が本願の出願時にさかのぼって生ずるとした場合でも，補正された
後の指定商品は，前述したように「デジタル対応の温度補償用集積回路その他のデ
ジタル対応の半導体素子，デジタル対応電子回路（電子計算機用プログラムを記憶
させた電子回路を除く。）」であるから，「デジタル型（方式）の商品」に使用し
たときに本願商標が商標法３条１項６号に該当するとした本件審決の結論がなお一
層当てはまるということができる。）。
    　したがって，原告主張の取消事由３も理由がない。
  ５　結論
    　以上によれば，原告の本訴請求は理由がないから棄却することとして，主文
のとおり判決する。
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