
平成１５年（行ケ）第４２２号　審決取消請求事件
 平成１６年２月２６日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　 　 　　原　　　　　　告　　　　　　東洋エンタープライズ 株式会社
　 　　  　 訴訟代理人弁理士　　 　　野原利雄
　　  　　　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
　 　　  　 訴訟代理人弁護士　　　　　　佐藤雅巳
　　　　　　同　　　 　　　　　　　　古木睦美
    　　　　　　　　　　主　　　　　　 文
        １　特許庁が無効２００２－３５２８９号事件について平成１５年８月８
日にした審決を取り消す。
        ２　訴訟費用は被告の負担とする。
        　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　主文と同旨
  ２　被告
    (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。
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
  　　被告は，審決書別掲(1)のとおりの構成から成り，商標法施行令別表第２５類
「被服，帽子，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト」を指定商品と
する，商標登録第４０２２９８７号商標（平成７年１１月２日登録出願，平成９年
７月４日設定登録。以下，審決と同様に「本件商標」という。）の商標権者であ
る。
      原告は，平成１４年７月４日，本件商標の商標登録をすべての指定商品に関
し無効にすることについて審判を請求した。
  　　特許庁は，これを無効２００２－３５２８９号事件として審理し，その結
果，平成１５年８月８日に，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決を
し，その謄本を，平成１５年８月１９日，原告に送達した。
　２　審決の理由
      別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件商標は，その登録出願よ
り先に登録出願のなされた平成６年商標登録願第９５８４０号商標(審決書別掲
（２）に表示したとおりの構成から成り，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，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ショ
ール，スカーフ，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，マフラー，帽子，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。），げた，草履類，運動用特殊衣服，運動用特殊靴（「乗馬靴」を除く。）」
を指定商品として，平成６年９月２１日に登録出願された商標。以下，審決と同様
に「引用商標」という。)とは，その称呼，外観及び観念のいずれの点からみても，
非類似の商標であり，商標法（以下「法」という。）８条１項に違反して登録され
たものではなく，法４６条１項１号に該当しない，として，原告主張の無効事由を
排斥するものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
      審決は，本件商標が，引用商標と，称呼，観念及び外観のいずれにおいても
類似するものであるのに，類似しないと誤って判断したものであり，この誤りが結
論に影響を及ぼすことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
  １　本件商標と引用商標との類似性についての判断の誤り
    (1) 称呼及び観念における類似性について
      　審決は，「本件商標は，別掲(1)のとおり，「Indian」の文字を書してなる
ものであるから，その構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び「北米原住
民」の観念を生ずるものである。」（審決書４頁４段），「引用商標
は，「Indian」及び「MOTOCYCLE」の各文字部分に相応し，これより「インディアン
モトサイクル」の称呼を生ずるものであって，該文字部分は，全体として「北米原
住民のオートバイ」といった観念を想起させるものとみるのが相当である。」（審
決書４頁７段）とそれぞれ認定した上で，「本件商標より生ずる「インディアン」



の称呼と引用商標より生ずる「インディアンモトサイクル」の両称呼を比較する
に，音構成，構成音数において顕著な差異を有するものであるから，称呼上相紛れ
るおそれのないものである。」（審決書４頁末段，５頁１段），「本件商標と引用
商標の観念は，前記認定のとおりであるから，類似するものではない。」（審決書
５頁３段）とそれぞれ判断した。しかし，審決の上記認定判断は誤りである。
      　引用商標の識別標識としての要部は，その黒塗り円形図の中央に配された
インディアン図形と，黒塗り長方形図を背に特徴ある筆記体で書かれた欧文
字「Indian」と，その下段に白抜きの活字体で書かれた欧文字「MOTOCYCLE」であ
り，これらの要部の中で，とりわけ強い識別力を発揮すると認められる主要部は，
標章全体の中央部に位置し，最も大きく，かつ，特徴ある書体で表記されている欧
文字「Indian」の部分にあるということができる。審決も，引用商標の「黒塗りの
長方形内の「Indian」及び「MOTOCYCLE」の各文字部分は，独立して自他商品の識別
標識としての機能を有すると認められるものである。」（審決書４頁５段）と判断
しているところである。
      　引用商標がこのようなものである以上，引用商標からは，仮に，その全体
に対応するものとして「インディアンモトサイクル」との称呼が生じ得るとして
も，同時に，その主要部である欧文字「Indian」の部分に対応するものとして，
「インディアン」との称呼も生じることが明らかである。
      　引用商標から生じる観念についてみると，主要部である欧文字「Indian」
からは，「北米原住民」との観念が生じることが明らかである。これに対し，仮
に，「Indian」と「MOTOCYCLE」とを一体として把握したとしても，審決が認定した
「北米原住民のオートバイ」との観念は，生じない。「北米原住民のオートバイ」
は，語意的には極めて不自然であり，両者間に語意的な一体性は認識し難いからで
ある。そこからは，「北米原住民」と「二輪自動車」との別異の観念が別々に生じ
るにすぎない。
    (2) 外観における類似性について
      　審決は，「本件商標と引用商標は，別掲（1)及び同(2)のとおりの構成より
なるものであるから，外観においては，判然と区別し得る差異を有するものであ
る。」（審決書５頁２段）と判断した。しかし，この判断も，誤りである。
      　本件商標を構成する欧文字「Indian」は，特徴のある筆記体によって表記
されており，その外観的特徴は，この書体デザインにある。
      　これに対し，引用商標は，インディアン図形並びに筆記体欧文
字「Indian」及び活字体欧文字「MOTOCYCLE」を，それぞれ黒塗りの円形図又は長方
形図を背景に表記したものである。その外観的特徴は，ワッペン形状にした全形も
さることながら，円形図中央に配された左向きのインディアン図形と全体のほぼ中
央に大書された筆記体欧文字「Indian」の特徴ある書体とにあるということができ
る。本件商標の「Indian」も，引用商標の「Indian」と同一の特徴のある書体から
成るものである。両商標は，外観においても類似するというべきである。
  ２　米国オートバイメーカーと本件商標及び引用商標との関係について
  　　本件商標及び引用商標は，いずれも，１９０１年に創業され，１９５３年に
解散した米国のオートバイメーカー"INDIAN MOTO(R)CYCLE CO.,INC."（以下「イン
ディアン社」という。）のオートバイ商標を起源とするものであり，１９００年代
に製造された同社のオートバイのイメージや，当時の時代イメージを種々の商品に
再現することを意図して採択されたものである。同社の商標を起源とした商標を採
択し使用する者は，世界中に存在し，原告も被告も，そのうちの一業者にすぎな
い。したがって，本件商標と引用商標とは，その標章の態様の起源を共通にするも
のであり，必然的にその書体や外観が近似するのである。
第４　被告の反論の要旨
  １　本件商標と引用商標との類似性についての判断の誤り，の主張について
    (1) 引用商標は，①黒塗りの円形図，同図の中心部に配した左向きのインディ
アンの図形，白塗りの三重の円弧の図形，及び，円弧の図形の外周に沿って配し
た「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」の文字から成る上部構成と，②黒塗りの長方形図
並びに同図の中に配した「Indian」の欧文字及び「MOTOCYCLE」の欧文字から成る下
部構成とから成るものである。
    (2) 引用商標中の欧文字「WORLDS FINEST MOTORCYCLE」は，インディアンの図
形の周り，白抜きの縁取りの外周に添って配されており，しかも，十分に人目を引
く大きさであって，要部となるに十分な顕著性を有する。引用商標の要部は，左向
きのインディアンの図形，「Indian」及び「MOTOCYCLE」の欧文字のみに限定される



ものではない。
    　　このような引用商標と本件商標とを全体としてみると，類似していないこ
とが明らかである。
    (3) 引用商標の黒塗り長方形図中の欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」と
は，同長方形図中に，相互に近接して，左右方向にほぼ同一の長さで配されてい
る。引用商標は，「Indian」及び「MOTOCYCLE」の欧文字を要部としてとらえたとし
ても，「Indian／MOTOCYCLE」と一体として把握すべきである。これを，あえ
て，「Indian」と「MOTOCYCLE」との二つの独立した構成要素から成るものと解すべ
き理由はない。
    　　この場合，本件商標の称呼「インディアン」と引用商標の称呼「インディ
アンモトサイクル」とが相違することは明らかである。また，本件商標から生じる
観念が「北米原住民」であるのに対し，引用商標から生じる観念は「北米原住民の
オートバイ」なのであり，両者が相違することは明らかである。本件商標
の「Indian」が引用商標の「Indian／MOTOCYCLE」の２段書きから成るものと，その
外観において相違することも明白である。
    (4) 本件商標と引用商標とは，上記のとおり，称呼，観念，外観のいずれにお
いても相違し，全体として類似しないことが明らかである。本件について，法８条
１項を適用する余地はない。
  ２　法８条１項の先願の商標について
    (1) 法８条１項の規定における先願の商標は，商標登録されていることが必要
である。引用商標は，未登録であるから，法８条１項の規定の適用はない。
    (2) 引用商標は，法４条１項７号及び１０号に該当するため，法８条１項の先
願の商標とはなり得ない。
      (ｱ) 原告による引用商標の出願は，被告の商標の周知性に便乗して不正の利
益を得るためになされたものであるから，公序良俗に反する出願である（法４条１
項７号）。すなわち，本件商標と同一の，特徴ある筆記体の「Indian」商標（以
下「Indianロゴ」ともいう。），右向きのインディアン酋長の図形中に「Indianロ
ゴ」を配した商標（以下「ヘッドドレスロゴ」という。），左向きのインディアン
の図形商標，「Indianロゴ」と「MOTOCYCLE」とから成る商標，「ヘッドドレスロ
ゴ」の下に特徴ある筆記体の「Indian　Ｍｏｔｏｃｙｃｌｅ　Ｃｏ．，Ｉｎｃ．」
を配した商標は，いずれも，被告の業務に係る周知商標であり，これらの周知商標
に類似する引用商標は，被告の商標の周知性に便乗して不正の利益を得るためにな
されたものである。
      (ｲ) 引用商標は，その出願当時，被告が衣類や帽子等に使用していた，周知
の「Indianロゴ」と「MOTOCYCLE」から成る商標と類似するものであるから，法４条
１項１０号に該当する。
第５　当裁判所の判断
  １　本件商標と引用商標との類似性についての判断の誤りについて
    (1) 本件商標は，別紙審決書写し別掲(1)のとおり，欧文字「Indian」を特徴の
ある書体で表した商標である。審決が，本件商標について，「その構成文字に相応
して「インディアン」の称呼及び「北米原住民」の観念を生ずるものである。」
（審決書４頁４段）とした判断に誤りはない。
    (2) 引用商標は，別紙審決書写し別掲(2)のとおり，黒塗りの円形図を背景とし
て，その内側中央に，頭部の羽根飾りを前方に突出させた左向きインディアン図形
を配し，同図形の外側に配した白塗りの三重の円弧の図形の外周に沿っ
て，「WORLDS　FINEST　MOTORCYCLE」と欧文字の活字体で表記し，その下方に，黒
塗り長方形図を背景として，特徴のある書体で表した欧文字「Indian」と，白抜き
の活字体欧文字「MOTOCYCLE」とを上下２段に表記した構成から成るものである。
      　審決は，引用商標について，「「Indian」及び「MOTOCYCLE」の各文字部分
は，文字の書体等において異なるものであるとしても，前記したとおり，いずれも
黒塗りの長方形内に書されていること，及びその上部に配置された黒塗り円状図形
は，中心部に描かれたインディアンの図形とその外周に沿って書された「WORLDS 
FINEST MOTORCYCLE」の欧文字とが一体的に表示されていることを考慮する
と，「Indian」及び「MOTOCYCLE」の各文字部分の外観及び観念上の一体性は決して
弱いものということはできない。してみると，引用商標は，「Indian」及
び「MOTOCYCLE」の各文字部分に相応し，これより「インディアンモトサイクル」の
称呼を生ずるものであって，該文字部分は，全体として「北米原住民のオートバ
イ」といった観念を想起させるものとみるのが相当である。」（審決書４頁６段，



７段）と判断した。しかし，この判断は，誤りである。
      　確かに，引用商標には，上記のとおり，欧文字「Indian」の下
に，「MOTOCYCLE」との欧文字が表記されている。この「MOTOCYCLE」は，同じ引用
商標に「WORLDS　FINEST　MOTORCYCLE」との記載があることからみれば，オートバ
イを意味する「MOTORCYCLE」の意味で使用されているものと認められる
（「MOTOCYCLE」は，「MOTORCYCLE」から「R」を脱落させたものと認められ
る。）。しかし，引用商標中の欧文字「Indian」は，特徴のある筆記体の書体で，
活字体の「MOTOCYCLE」とは，その書体が異なり，また，文字の大きさも，欧文
字「Indian」の方が，欧文字「MOTOCYCLE」よりはるかに大きい。また，欧文
字「Indian」は，その上部にあって，共に看者の注意を引くインディアン図形と，
インディアン（北米原住民）という観念を共通にしている。引用商標中，看者の注
意を最も強く引く，インディアン図形と欧文字「Indian」とが，いずれもインディ
アン（北米原住民）を意味していることは，引用商標を見た取引者・需要者が，こ
れをインディアンを用いた商標と理解することにつながる大きな要因となる，と解
すべきである。さらに，本件商標及び引用商標の指定商品である被服又は洋服等の
取引者・需要者である一般の日本人にとって，「MOTORCYCLE」との英語は，余りな
じみのない言葉であり，この語がオートバイの意味の英語であると明瞭に認識され
るかどうかは不明である。また，これをオートバイに関係する言葉であると理解す
る者がいるとしても，北米原住民であるインディアンとオートバイとは，歴史的に
みた場合に，相互の関連性が不明な言葉である（相互の関連性を知る者は，１９０
１年に創業され，１９５３年に解散した米国のオートバイメーカーのインディアン
社を知る者に限定されるであろう。）。
      　以上からすれば，本件商標及び引用商標の指定商品の取引者・需要者であ
る一般の日本人が，引用商標を「Indian／MOTOCYCLE」と一連の商標として認識し，
把握することは多くなく，引用商標を見た取引者・需要者中の多くの者は，引用商
標を，日本人にとって一般によく知られているインディアンを用いた商標として，
認識し，理解するものというべきである。
      　被告は，引用商標においては，インディアン図形の周りにある「WORLDS　
FINEST　MOTORCYCLE」と活字体で表記された欧文字も，顕著性を有する，と主張す
る。
      　しかし，同欧文字は，引用商標中の欧文字「Indian」及び「MOTOCYCLE」と
比べて，その文字の大きさがかなり小さく，離隔的に見たときに判読が困難なほど
であることからすると，補助的な文字標章であり，これを，インディアン図
形，「Indian」及び「MOTOCYCLE」の欧文字と同様に，取引者・需要者の注目を集め
る顕著な部分であるとみることができないことは明らかである。
      　被告は，引用商標の欧文字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」とは，黒塗り
の長方形の図形中に，相互に近接して，左右方向にほぼ同一の長さで配されている
から，「Indian／MOTOCYCLE」と一体として把握すべきである，これを，あえ
て，「Indian」と「MOTOCYCLE」との二つの独立した構成要素から成るものと解すべ
き理由はない，と主張する。
      　しかし，引用商標中の欧文字「Indian」は，特徴のある筆記体の書体で，
活字体の「MOTOCYCLE」とは，書体が異なり，また，文字の大きさも，「Indian」の
方が，「MOTOCYCLE」よりはるかに大きいこと，欧文字「Indian」は，その上部にあ
って，看者の注意を引くインディアン図形と観念を共通にしていること，これに対
し，「MOTO(R)CYCLE」との英語は，一般の日本人には余りなじみのない語であるこ
と，「Indian」と「MOTOCYCLE」とは，歴史的にみて相互の関連性が不明な言葉であ
ることなどは，上記のとおりである。これらのことに比べると，引用商標の欧文
字「Indian」と欧文字「MOTOCYCLE」とが，黒塗りの長方形の図形中に，相互に近接
して，左右方向にほぼ同一の長さで配されているという程度のことはささいなこと
であり，これによって，上記の判断が左右されることはない，というべきである。
    (3) 以上からすれば，引用商標からは，「インディアン」との称呼が生じ，イ
ンディアン（北米原住民）との観念も生じるのであるから，引用商標と本件商標
は，その取引者・需要者が取引の場においてその出所を混同するほどに類似してい
る，とみるべきである。なお，引用商標と本件商標との間には，その外観において
幾つかの差異があるものの，欧文字「Indian」の特徴のある書体は共通しており，
その外観上の差異がその称呼及び観念から生じるインディアン商標としての類似性
を否定し得るものではないことは明らかである。審決の「本件商標と引用商標は，
その称呼，外観及び観念のいずれの点からみても非類似の商標といわなければなら



ない。」（審決書５頁４段）との判断は，誤りであり，これを前提として，本件商
標は，法８条１項に違反して登録されたものではない，とした審決の判断も誤りで
ある。
  ２　法８条１項における先願の商標について
    (1) 被告は，法８条１項の規定における先願の商標は，商標登録されている必
要がある，と主張する。しかし，法８条１項及び３項並びに法４６条１項１号並び
に法のその余の規定をみても，法４６条１項１号所定の無効理由の判断において，
ある商標が法８条１項の規定における先願の商標とされるためには，それが商標登
録されている必要がある，と解すべき理由は見いだし得ない。被告の主張は理由が
ない（なお，引用商標については，平成１６年２月３日に登録査定がなされている
（甲４５）。）。
    (2) 被告は，引用商標は，法４条１項７号及び同項１０号に該当するため，法
８条１項における先願の商標とはなり得ない，と主張する。
      　しかし，法８条３項は，「商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは
却下されたとき，又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは，
その商標登録出願は，前２項の規定の適用については，初めからなかつたものとみ
なす。」と規定している。この規定からすれば，本件商標に係る無効審判請求事件
において，引用商標が本件商標に対する関係で先願の商標としての地位を有してい
るかどうかは，同審判事件における審決時を基準として判断すべきであり，法８条
３項に規定する事由が生じていることが明らかにならない限り，引用商標は，本件
商標に対する関係で先願の商標としての地位を失わないというべきである。審決時
において，将来，法８条３項に規定する事由が生じる可能性について判断する必要
はない，というべきである（本件の審決が取り消され，特許庁において，再審理を
し，審決をするときに，仮に，引用商標について法８条３項所定の事由が生じてい
たとすれば，そのときに，法８条３項を適用すればよいのであり，現時点におい
て，引用商標について，法８条３項に規定する事由が将来生じるかどうかを審理す
る必要はない。）。
  ３　結論
    　以上に検討したところによれば，審決の取消しを求める原告の請求には理由
があることが明らかである。そこで，これを認容することとし，訴訟費用の負担に
ついて，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決す
る。
    
  　　東京高等裁判所知的財産第３部（旧第６民事部）

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　　　　 山　　下　　和　　明

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　　   設　　樂　　隆　　一
                            　

　　　　　　　　　　　　裁判官　 　　　    高　　瀬　　順　　久


