
平成１２年（行ケ）第２７６号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１３年６月７日
                    判　　　　　　　　　　決
  
　　　　原　　　　　　告　　　　　ビーエイチピーシー　マーケッティング　イ
ンコーポレイテッド

  訴訟代理人弁護士  　　　　小　　　林　　　秀　　　之
        同 　　　　　城　　　山　　　康　　　文
        同　　　　　　　　　　　　花　　　井　　　美　　　雪
        訴訟代理人弁理士　　　　　照　　　嶋　　　美　智　子
  　　　被　　　　　　告　　　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　指定代理人　　　　　　　　寺　　　島　　　義　　　則
        同　　　　　　　　　　　　大　　　橋　　　良　　　三
                    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
    (1)　特許庁が平成３年審判第２５２１７号事件について平成１２年３月３０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。
  ２　被告
      主文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，昭和６３年１２月２２日，別紙審決書の写しの別紙(イ)に示すとお
り，ゴシック体で書した「BEVERLY HILLS」と「POLO CLUB」の各欧文字の間にポロ
競技のプレーヤーの図形を表した商標（以下「本願商標」という。）について，商
標法施行令第３条（平成３年政令第２９９号による改正前のもの）所定の商標区分
第１７類「被服（運動用特殊衣服を除く。）布製身回品（他の類に属するものを除
く。）寝具類（寝台を除く。）」を指定商品として商標登録出願（昭和６３年商標
登録願第１４３８０２号。以下「本願出願」という。）をしたが，平成３年１０月
７日に拒絶査定を受けたので，同年１２月２７日，これに対する不服の審判を請求
した。特許庁は，同請求を同年審判第２５２１７号事件として審理した結果，平成
１２年３月３０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
本は，同年４月１９日，原告に送達された。
　２　審決の理由
      審決は，別紙審決書の写しのとおり，本願商標をその指定商品に使用する場
合には，これに接する取引者・需要者は，本願商標を付した商品が，アメリカ合衆
国の著名なデザイナーであるラルフ・ロ―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，その出所について混同を生ず
るおそれがあるから，本願商標は商標法４条１項１５号に該当すると認定判断し
た。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
      審決は，本願商標は，ラルフ・ローレンの周知商標を連想，想起させ，同人
又は同人の事業と組織的・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，商品の出所について混同を生じさせるおそれがあると判断し，商標
法４条１項１５号を適用して，本願出願を拒絶した。しかしながら，審決は，商標
法４条１項１５号の解釈を誤り（取消事由１），さらに，出所の混同のおそれにつ
いての認定・判断も誤っており（取消事由２），これらの誤りがそれぞれ結論に影
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　取消事由１（商標法４条１項１５号の解釈の誤り）
    (1)　審決は，商標法４条１項１５号の「他人の業務に係る商品」であることを
示す商標として，ラルフ・ローレンのデザインに係る商品に使用されてい
る，「POLO」又は「Polo」の欧文字のみから成る商標，「Polo」の文字と「by 



Ralph Lauren」の文字とによって構成される商標，及び，別紙審決書の写しの別紙
(ロ)に示すとおり，馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形を表した商標（以下，
これらのうちのそれぞれも，これらが一体となったものも，いずれも「ラルフ商
標」という。）を用いて，本願商標との出所混同のおそれを論じている。
    　　しかし，原告は，１９８５年２月２０日，ラルフ商標の保有者（帰属主
体）であるザ　ポロ／ローレン　カンパニー　リミテッド　パートナーシップ（以
下「ＰＬＣ」という。）の前身であるポロ・ファッションズ・インク（以下「ＰＦ
Ｉ」という。）との間で和解契約（以下「本件和解契約」という。）を締結し，同
社は，原告が本願商標を使用することについても，その商標登録をすることについ
ても異議を述べず，登録の取り消しを求めない旨を約束している。
      　商標法４条１項１５号が，「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じ
るおそれがある商標」を登録すべきではない商標として規定している趣旨は，①
「他人」の著名な商標を無断で第三者が登録することによって，あたかも，第三者
がその商標についての権利を有しているかのような外観を呈すること，②第三者が
「他人」の著名な商標を無断で登録すると，著名な商標の使用者が登録することが
妨げられることになり，著名な商標の保護が不十分となるおそれがあること，③著
名な商標について，その保有者の許諾なく登録することを認めることは，著名な商
標の無許諾での使用を肯定することにつながるおそれがあること，などにあると考
えられる。すなわち，商標法４条１項１５号の趣旨は，直接には商標の保有者を保
護することにあるものというべきである。商標法４条１項１５号の趣旨が上記のと
おりであるとすれば，著名な商標の保有者が，第三者にその商標を登録することに
ついての承諾を与えている場合についてまで，同条１項１５号により登録を否定す
べきものであるとは考えられない。
      　商標法４条１項１５号につきこのように解することは，決して，取引者・
需要者の保護を軽視することにつながるものではない。第三者がある商標を用いる
ことについて最も利害関係を有しているのはその保有者であり，ほかならぬその保
有者が第三者の商標使用を認めたということは，保有者が，第三者に当該商標の使
用を認めたとしても，第三者の商品あるいは役務が自己のブランドイメージを害さ
ない程度の品質を有している，あるいは混同のおそれがない等の理由によって，自
己のブランドイメージに影響がないと判断したことを意味し，このように，最も強
く利害関係を有する者が上記のような判断をして商標使用を認めたのであれば，取
引者・需要者が混同などにより被害を被るおそれはないはずなのである。要する
に，商標法４条１項１５号は，直接には商標の保有者を保護し，保有者の保護を通
じて間接的に取引者・需要者をも保護しようとしているのである。
      　前述のとおり，ＰＬＣが，原告による本願商標の使用及び登録を認めてい
るのであるから，ＰＬＣないしラルフ・ローレンは，本願商標については商標法４
条１項１５号の「他人」には該当しないものというべきである。
    (2)　原告は，ラルフ・ローレンないしＰＬＣからラルフ商標についてライセン
スを受けているわけではないものの，本願商標の商標登録を行うことについてはそ
の同意を得ている。商標法は，商標の保有者の保護を通じて，商標の出所表示機
能，品質保証機能，広告宣伝機能を実現しようとしているのであるから，商標法４
条１項１５号の混同のおそれがあるか否かについても，同号の「他人」である商標
の保有者の意見が尊重されるべきである。すなわち，保有者の商標と第三者の商標
との間で混同が生じるかどうか明らかでない場合に，商標の保有者が当該第三者の
商標の登録に同意するということは，保有者が，当該第三者の商標について混同の
おそれがないと判断し，あるいは混同のおそれが生じてもかまわないと判断したと
いうことであるから，このような保有者の意思を尊重すべきである。また，保有者
が混同の生じない範囲を判断するという行為も，商標に係る権利を処分する権利の
一種として認められるべきである。仮に，保有者が第三者の商標登録を認めた範囲
において，客観的には混同を生じるおそれがあったとしても，その範囲について
は，保有者が混同による不利益を認容したものと考えられるのであるから，ライセ
ンスの場合と同様に，保有者の処分行為の範囲内にあるものとして，保有者の同意
の範囲内であれば，当該商標に係る権利と何ら抵触するものではないのである。
      　原告が，本件和解契約によってＰＦＩから本願商標の登録について同意を
得ている以上，本願商標については，商標法４条１項１５号の「混同」の要件も欠
けているのであり，審決は，この点でも同条の解釈を誤ったものである。
    (3)　商標法４条１項１５号についての上記のような解釈は，商標権のみの取引
を認め，同号違反を理由とする無効審判請求について除斥期間を定めている商標法



の体系にも整合するものである。
      ア　商標法は，営業とは切り離して，商標権のみを譲渡し，又はライセンス
をすることを認めるなど，商標権者による商標権の自由な処分を認めている。
        　商標法が，営業と切り離して商標権を譲渡することを認めているのは，
消費者に対する品質保証の機能あるいはブランドイメージの維持は，商標権者の判
断を通じて実現するものと考えているためである。
      イ　商標法は，平成８年の改正により，連合商標制度，類似商標の分離移転
の制限を廃止し，商標権の移転を伴わない分割，及び，同一ないし類似商標の分割
移転を認めている（商標法２４条１項，２４条の２，改正前商標法２４条１項柱書
及び２項の削除）。すなわち，商標法は，商標権者の同意さえあれば，類似商標が
異なる主体に帰属し，消費者に混同を生じさせることがあることも容認している。
      ウ　商標法は，上記改正に伴い，同一ないし類似登録商標の混同を防止する
措置として，混同防止表示付加請求権（商標法２４条の４）を認めているが，この
請求権は，商標権者，商標使用権者に対してのみ認められている。これは，商標法
が，商標権者の判断を通じて，混同を防ぐことにより，消費者の保護をはかり，商
標権の機能を保護することを予定しているからである。
      エ　商標法は，旧商標法（大正１５年法）と異なり，同法４条１項１５号の
規定違反を理由とする無効審判請求についても，５年の除斥期間を設けている（商
標法４７条）。これは，商標法が同条１項１５号の規定により保護しようとしてい
るのが，直接的には商標の保有者の利益であることを意味するというべきである。
      オ　以上のとおり，商標法の諸制度は，直接的には商標権者その他の商標の
保有者を保護し，消費者の保護は保有者の判断を通じて行われるものとして位置づ
けている。したがって，商標の保有者が第三者の商標登録出願について同意を与え
ている場合は，商標法４条１項１５号の適用はないものと解すべきである。
      　　なお，被告は，平成８年の改正の際にコンセント制度の導入が見送られ
たことを，商標の保有者が第三者の商標登録出願について同意を与えても，商標法
４条１項１５号該当性を否定できない根拠として述べる。しかし，コンセント制度
は，商標権者の同意を証する書面が提出されれば，商標の混同のおそれの有無につ
いて判断を行わないという手続上の制度にすぎない。したがって，この手続を導入
しないということは，商標権者の同意の持つ実体法上の効果を考慮してはならない
ということを意味するのではなく，むしろ，同意の効力を実質的に判断すべきこと
を意味しているにすぎないのである。
    (4)　著名商標が，当該著名商標を使用してブランド・イメージを構築してきた
者以外の名義で登録されている例は多数ある。
      　例えば，「ピエール・カルダン」，「ザ・ノース・フェイス」の各商標に
ついて三井物産株式会社が商標権者となり，「ロベルタ・ディ・カメリノ」の商標
について三菱商事株式会社が商標権者となり，「エレッセ」の商標については伊藤
忠ファッションシステム株式会社が商標権者となり，「リーガル」の商標について
は株式会社リーガルコーポレーションが商標権者となっている。このように，従
来，当該商標を使用してきた者と商標登録名義人が異なることが特許庁にも明らか
な場合であっても，特許庁は登録を認めていたのでる。したがって，特許庁は，こ
のような当事者の意思を尊重し，商標を使用してきた者の同意があれば，商標を使
用してきた者以外の者が登録を行うことを認容していたといえるのである。仮に，
商標を使用してきた者の同意がある場合であっても商標登録を認めないとすれば，
著名商標について別法人である商社の名義で行われているこれらの商標登録が否定
されることになり，実務上混乱を招くことになる。
  ２　取消事由２（混同のおそれについての認定・判断の誤り）
    (1)　「POLO」ブランドの著名性について
      ア　ラルフ商標の「POLO」「Polo」「ポロ」は，ポロ競技を意味する普通名
詞である。普通名詞については，商標法３条１項においても，その商標登録は禁じ
られている。これは，普通名詞は識別性がそもそも弱いことと，普通名詞の商標登
録を認めると，当該普通名詞の意味やイメージを用いながら自由に独創性ある商標
を作り，使用することを妨げることになるからである。このような普通名詞につい
て著名商標性を認めることは，類を問わず極めて広い範囲で特定個人による当該普
通名詞の独占を認めることになる。これは，万人による自由な普通名詞の使用を妨
害し，公共の利益に反するものである。
        　なお，普通名詞であっても，普通名詞の意味する分野と全く異なる分野
においてこれを用いるときは，普通名詞自体を商標として用いることは可能であ



る。しかし，普通名詞を著名商標として認めると，普通名詞の意味する分野と関連
する分野においても，当該著名商標を含んでいれば商標登録が認められないことに
なるのであり，これは余りにも広く個人による普通名詞の商標使用を認めることに
なる。
        　したがって，普通名詞による商標の登録を禁止している商標法の趣旨か
ら，普通名詞について著名性を認めることは原則としてできないと考えるべきであ
る。また，仮に著名商標性を認めるとしても，その判断は極めて厳格に行うべきで
ある。
      イ　ＰＬＣは，「POLO」又は「Polo」の欧文字のみから成る商標を単独でラ
ルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示する商標として使用したことはなく，
この欧文字に「by Ralph Lauren」の欧文字又は馬に乗りマレットを振り上げたポロ
競技者を前から描写した図形が伴った商標として使用してきたのである。ラルフ・
ローレンの商品について「POLO」「Polo」又は「ポロ」と略称されることがあると
しても，この略称は，「Polo by Ralph Lauren」という商標全体の省略形であるこ
とが前提として認識されて用いられているものであり，この略称自体が独自の商標
として認識されているわけではない。
        　したがって，「POLO」「Polo」又は「ポロ」商標を単独でラルフ・ロー
レンの著名商標であると認めることはできない。これを著名商標であるとする審決
は，ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である。
      ウ　馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図形商標は，ポロ競技の象
徴的なイメージであり，これ自体，何ら独自性を有するものではないから，著名な
商標とはなり得ない。
    (2)　出所の混同のおそれについて
      　他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるか否かは，それぞれの
商品の取引の実情に応じ決定すべきである。
      ア　一般大衆の本願商標に対する認識等
      　「POLO」という言葉は，ポロ競技を意味する英語であり，「CLUB」という
言葉は，同じ目的を有する人々が作った団体を意味するものである。そし
て，「BEVERLY HILLS」とは，米国西海岸における高級住宅地として日本国内でも周
知の地名である。したがって，「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という言葉は，必然的
に一体として認識され，「ビバリーヒルズにあるポロ競技のクラブ（愛好者団
体）」を観念させるものである。
      　原告は，「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という商標を用いて従来から積極的
に販売活動を行っており，「POLO」の文字のみを強調することなく「BEVERLY HILLS 
POLO CLUB」の四つの言葉全体で一つの商標として使用し，この商標を独自のブラン
ドとして確立するために広告等を行ってきた。その結果，原告の本願商標は，一般
消費者の間でブランドとしての認識度が高まり，独自のブランドとして十分認識さ
れるに至っているのである。
      　また，ポロ競技者を商標として用いるためには，商標の大きさの制約から
して，一人の競技者を表現するのが限度である。したがって，ポロプレーヤーの図
形商標については，競技者が一人であることに独自性があるわけではなく，一人の
競技者をどのように表現するかという点において初めて独自性が認められるのであ
る。この点，本願商標のうちの図形標章部分は，ポロプレーヤーを真横から見た図
柄になっているのに対し，ラルフ商標のうちのポロプレーヤーの図形商標は，ポロ
プレーヤーを前から見た図柄であり，両者は，その印象を異にするものである。
      　よって，本願商標は，ラルフ・ローレンのラルフ商標と混同を生じさせる
ものではない。
    イ　ＰＬＣ（ＰＦＩ）は，前述のとおり，原告による本願商標の使用を認めて
いるが，これは，ラルフ・ローレンないしＰＬＣ（ＰＦＩ）がラルフ商標と本願商
標との間に混同のおそれがないと判断したからである。本願商標に関して最も利害
関係を有しているはずのラルフ・ローレンないしＰＬＣ（ＰＦＩ）ですら混同のお
それがないと認めているにもかかわらず，審決が混同のおそれがあると判断したの
は，取引の実情から乖離した判断である。
    　　また，ＰＦＩと原告との本件和解契約においては，本願商標の表示の仕方
について，その大きさ，配色，配置にまで細かな規定を置き，混同が生じないよう
に充分に配慮しているのであり，本願商標は，本件和解契約に従った形で登録申請
されているのであるから，この点からみても，混同のおそれはない。
    ウ　本願商標は，コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国においても



登録されており，この事実は，同国において，本願商標とラルフ商標とが混同のお
それがないと認められたことを示している。
    　　また，本願商標は，既に世界各国において商標として登録を認められてお
り，日本のみ商標登録を否定するのは，商品の円滑な流通を阻害することになる。
第４　被告の反論の要点
      審決の認定・判断は正当であり，審決に原告主張の違法はない。
  １　取消事由１（商標法４条１項１５号の解釈の誤り）について
    (1)　原告は，ＰＬＣ（ＰＦＩ）が，本件和解契約において，原告による本願商
標の使用及び商標登録を認めているから，ラルフ・ローレンあるいはＰＬＣは，商
標法４条１項１５号の「他人」に該当しない旨主張する。
      　しかし，商標法４条１項１５号にいう「他人」とは，著名商標の保有者及
び同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者を指すものであるから，仮に，
原告とＰＬＣ（ＰＦＩ）との間に本件和解契約があったとしても，それだけでは，
ラルフ・ローレンないしはＰＬＣが，同号にいう「他人」に該当することを否定で
きず，本願商標について同号の適用を免れるものではない。
    (2)　商標の保有者は，商標の出所表示機能，品質保証機能，広告宣伝機能によ
り，自己の商品に対する信用ないしグッドウィルを維持拡張することができるので
あり，このことは，商標の保有者の業務上の信用の維持を図るという商標法の目的
にも適合する。しかし，商標法は，同時に需要者の利益を保護することをもその目
的として掲げているのであり（商標法１条），たとい商標の保有者の同意があった
としても，需要者に不利益をもたらすことになる「混同」を生じさせることは容認
しない，という立場に立つものである。すなわち，商標法は，４条１項１０号ない
し１４号において典型的に混同を生ずるおそれのある商標を例示的に規定し，それ
以外で他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある商標について，同１５号
において規定し，これらの商標登録を排除することを明らかにしている。これらの
商標については，当該他人の承諾の有無にかかわらず，同項１０号ないし１５号各
号が適用されるべきであり，このことは，これらの商標について，同法４条１項８
号の括弧書きの規定のような当該他人の承諾があった場合の適用除外の規定がない
ことからも，明らかというべきである。
    (3)　原告は，平成８年の商標法の改正により，商標権の移転を伴わない分割，
及び，同一ないし類似商標の分割移転が認められたこと，連合商標が廃止されたこ
となどを述べ，商標法が，商標権の保護について，商標権者の判断を重視し，商標
権者の判断を通じて混同を防ぐことにより，消費者の保護を図ろうとしたものであ
るから，商標権者が第三者の商標登録について同意を与えている場合には，商標法
４条１項１５号には該当しない旨主張する。
      　しかし，平成８年の商標法改正に当たっては，類似商標の分割移転を認め
ることにするのとともに，先商標権者の同意の下に後願の他人の類似商標出願の登
録を認めるコンセント制度の導入も検討されたものの，結局，これは見送られたも
のである。その理由の中心は，一般的出所混同のおそれを要件とする商標法４条１
項１１号がコンセント制度の導入により適用されなくなれば，公衆の利益を保護す
るためには，同項１５号の具体的出所混同のおそれの審査の比重が重くならざるを
得ないこと，具体的出所の混同のおそれの判断は困難であり，その審査が困難であ
ることである。このような改正の経緯からすれば，商標法４条１項１５号は，コン
セント制度が採用されても公衆の利益を保護するために適用されることになるもの
であるから，商標の保有者が同意を与えている場合には，商標法４条１項１５号に
該当しない，との解釈は採り得ない。また，商標法が商標の保有者の判断を重視し
ているとしても，当該商標について混同を生じさせるおそれがあるか否かの判断
は，取引者・需要者が混同の主体となるものとして，これを基準に決めるべきもの
であって，保有者の意図によって左右されるものではない。
      　したがって，商標の保有者が同意を与えているからといって，商標法４条
１項１５号に該当しないということにはならない。
    (4)　原告は，著名商標が他人名義で登録されている例が多数あり，特許庁も，
同意があれば商標を使用してきた者以外の者が登録を行うことを認容している旨主
張する。
      　しかし，原告が掲げる登録例は，当事者間に①代理店契約関係，②資本提
携，③当該商標権の譲渡等の密接な関係がある場合である。商標法４条１項１５号
にいう「他人」とは，当該著名商標の保有者及び同人と組織的・経済的に何らかの
関係を有する者をも含むものである。原告は，単にアメリカ合衆国における訴訟事



件においてＰＬＣ（ＰＦＩ）と本件和解契約を締結しただけであり，ラルフ・ロー
レンないしＰＬＣと上記のような関係を有する者ではない。
  ２　本願商標とラルフ商標との混同のおそれについて
    (1)　「POLO」ブランドの著名性について
      ア　原告は，「POLO」は，ポロ競技を意味する普通名詞であり，普通名称に
ついては，商標法３条１項においてその登録が禁止されていることから，普通名詞
について著名性を認めることはできない旨主張する。
      　　しかし，ラルフ・ローレンが「POLO」の欧文字及びポロ競技のプレーヤ
ーの図形を商標に取り入れたことには，独自の創作性があり，ラルフ商標は，自他
商品識別機能を十分に果たし得るものである。そして，ラルフ・ローレンないしは
ＰＬＣが使用しているラルフ商標が，本願商標の出願時において，我が国の取引
者・需要者間に，同人の業務に係るものとして広く認識されていたものであること
は明らかである。
      イ　原告は，ポロ競技のプレーヤーがポロ競技をする図形商標は，ポロ競技
の象徴的なイメージであり，これ自体，何ら独自性を有するものではない旨主張す
る。
      　　しかし，「POLO」及び「ポロ競技のプレーヤー」の図形は，これをポロ
競技に無関係な商品に使用した場合には，自他商品の識別標識としての機能を十分
に果たし得る。
      ウ　このようにして，ラルフ商標は，本願商標の登録出願時に，わが国の取
引者・需要者間において，ラルフ・ローレンの業務に係る商品の商標として広く認
識されていたのである。
    (2)　出所混同のおそれについて
      ア　原告は，「POLO」は，ポロ競技を意味する英語であり，本願商標は，
「ビバリーヒルズにあるポロ競技のクラブ（愛好者団体）」を観念させるものであ
り，また，原告が，「BEVERLY HILLS POLO CLUB」の四つの言葉全体を一つの商標と
して使用し，この商標を独自のブランドとして確立するために広告等を行ってきた
旨主張する。
        　しかし，我が国においては，ポロ競技の愛好者は，極めて少なく，「ポ
ロ競技」はなじみの薄いスポーツである。また，我が国の取引者・需要者には，ア
メリカ合衆国にある「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という名称のクラブの存在は知ら
れていない。
        　また，本願商標の図形標章がポロプレーヤーを真横から見た図柄であ
り，ラルフ商標の図形商標がこれを前から見た図柄であるとしても，両者間に存す
るのは微差にすぎず，両商標は，全体として，着想及び構成の軌を一にし，共通す
る印象を与える標章である。
      　　このような状況の下で，本願商標は，「POLO」の文字及び「ポロ競技の
プレーヤー」の図形をその構成中に含むものであるから，取引者・需要者は，本願
商標中の「POLO」の文字及び「ポロ競技のプレーヤー」の図形に着目し，「POLO」
及び「ポロ」とも略称される著名なラルフ商標を連想・想起するものであり，両者
は，称呼・観念において類似する商標といい得るものである。
        　そして，我が国におけるラルフ商標の著名性，ポロ競技のプレーヤーの
図形を商品に採り入れた独自の創作性等を併せ考えると，本願商標をその指定商品
に使用した場合には，取引者・需要者は，著名なラルフ商標を連想・想起し，当該
商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関連を有する企業の
業務に係る商品であると混同するおそれがあることが，明らかである。
      イ　原告は，ラルフ・ローレンないしＰＬＣがラルフ商標と本願商標との間
に混同のおそれがないと判断したのに，審決が混同のおそれがあると判断したこと
は，取引の実情から乖離したものである旨主張する。
      　　しかし，他人の業務に係る商標と当該商標が出所の混同を生じさせるお
それがあるか否かの判断は，取引者・需要者を混同の主体となるものとしてこれを
基準として決めるべき事柄であり，商標の保有者の意図によって左右されるべきも
のではない。
      ウ　原告は，コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国及びその余の
世界各国においても本願商標が登録されている旨主張するが，商標の類否判断は，
各国の商標法，各国における「POLO」競技の普及度，取引の実情等により相違する
ものであるから，本願商標に対する取扱いがアメリカ合衆国及びその余の世界各国
と我が国との間で異なったとしても，何ら不自然なことではない。



第５　当裁判所の判断
  １　商標法４条１項１５号における「他人」あるいは「混同」の解釈について
    (1)　甲第２号証及び弁論の全趣旨によれば，原告は，１９８５年（昭和６０
年）２月に，ＰＦＩと本件和解契約を締結し，原告がＰＦＩのアメリカ合衆国商標
申請第３３３２０６号に対する異議を取り下げ，原告自身によるにせよ，その支配
下にある個人あるいは法人によるにせよ，ＰＦＩ又はその子会社の保有するラルフ
商標を登録することに異議を唱えず，原則として商標の取消しの申立てをしないこ
と，及び，ＰＦＩは，同社又はその支配下にある個人あるいは法人のいずれも，原
告が本願商標の登録を行うことについて異議を唱えず，原則として，商標の取消し
の申立てをしないこと等を合意したこと，並びに，原告は，ラルフ・ローレンない
しＰＬＣとの間に，本件和解契約のほかに，親子会社，系列会社あるいは商品化事
業グループ等の密接な営業上の関係を有しないものであることが認められる。
    　　上記事実関係の下で，原告は，ＰＬＣ（ＰＦＩ）が原告による本願商標の
登録を認めているのであるから，ＰＬＣないしラルフ・ローレンは，本願商標につ
いては商標法４条１項１５号における「他人」には該当せず，本願商標につきＰＬ
Ｃないしラルフ・ローレンとの関係で同号における「混同」を問題にする余地もな
い旨主張する。
    　　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又は指定役務に使用したと
きに，当該商品又は役務が当該他人そのものの業務に係る商品又は役務であると誤
信されるおそれがある商標のみならず，当該商品又は役務が上記他人との間にいわ
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又は役務であると誤信
されるおそれがある商標が含まれるものというべきである。そして，上記の「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又は指定役務と他人の業務
に係る商品又は役務との間の性質，用途又は目的における関連性の程度並びに商品
又は役務の取引者・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
定商品又は指定役務の取引者・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ものである（最高裁平成１２年７月１１日第３小法廷
判決民集５４巻６号１８４８頁，最高裁平成１３年７月６日第２小法廷判決裁判所
時報１２９５号１頁）。
      　このように，商標法４条１項１５号にいう「他人」には，ある表示の本来
的な帰属者である本人のみならず，同人との間にいわゆる親子会社や系列会社又は
商品化事業グループ等の緊密な営業上の関係がある者が包含されるものであるか
ら，ラルフ・ローレンないしＰＬＣは，これらとこのような密接な組織的・経済的
な関係を有する者との関係においては，商標法４条１項１５号にいう「他人」に該
当しないということは可能であろう。しかし，本件の原告のように，ラルフ・ロー
レンないしＰＬＣとこのような密接な組織的・経済的関係を有しない者で，単にＰ
ＬＣ（ＰＦＩ）からその商標登録について異議を述べない旨を述べられているにす
ぎない者との関係において，ラルフ・ローレンないしＰＬＣを商標法４条１項１５
号の「他人」に該当しないとすべき理由は見いだし得ない。したがって，本願商標
は，もし，それが，ラルフ・ローレンないしＰＬＣ，若しくは，その親子会社，系
列会社又は商品化事業グループ等の密接な組織的・経済的な関係を有する者の「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」であるとすれば，同号に
より商標登録を受けることができない商標に該当するものとなるのである。また，
上記「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，他人の
表示の周知著名性等の上記の要素を考慮して，取引の実情に照らして，当該商標の
指定商品又は指定役務の取引者・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ものであって，その判断において混同の主体とされるの
は，上記取引者・需要者であるから，ＰＬＣ（ＰＦＩ）が原告の本願商標の登録に
ついて異議を述べない旨を合意していたとしても，「混同を生ずるおそれ」がなく
なるわけではないことも明らかである。
      　商標法は，商標の保有者が，商標の出所表示機能，品質保証機能，広告宣
伝機能により，自己の商品に対する信用ないしグッドウィルの維持拡張をし，その
業務上の信用の維持を図るということを目的とすると同時に，需要者の利益を保護
することをもその目的として掲げているのであり（商標法１条），ある商標が他人
の表示との関係で取引者・需要者に不利益をもたらすことになる「混同」を生ずる



場合には，たとい，当該他人の同意があったとしても，商標法４条１項１５号が適
用され，当該商標の登録を認めることはできないと解すべきである。上記の解釈に
反する原告の主張は採用し得ない。
    (2)　原告は，商標の保有者が第三者が商標を使用しても混同のおそれがないと
判断した場合は，商標の保有者の意見を尊重すべきであり，このような場合には商
標法４条１項１５号は適用されない旨を主張する。
      　しかし，商標法４条１項１５号の「混同を生ずるおそれ」があるか否かに
ついては，上記のとおり，取引の実情などに照らし，当該商標の指定商品又は指定
役務の取引者・需要者における普通に払われる注意力を基準として判断されるべき
ものであって，この判断は，保有者が当該商標の登録について，異議を述べない旨
を合意したか否かによって行われるべき事柄ではない。
      　次に，原告は，平成８年の商標法の改正により，同一・類似商標の分割移
転及び移転を伴わない分割が認められたこと，連合商標が廃止されたことなどか
ら，商標法が，商標権の保護について，商標権者の判断を重視し，商標権者の利
益・判断を通じて消費者の保護を図ろうとしているものであるとして，商標の保有
者が第三者による商標の登録について同意を与えている場合には，当該商標との関
係では，商標法４条１項１５号の適用はない旨主張する。
      　しかし，平成８年の商標法改正においては，連合商標制度が廃止され，同
一ないし類似商標を指定商品又は指定役務毎に分割して移転することが認められた
ものの（商標法２４条の２），これらの改正は，商標法４条１項１５号についての
前記解釈に影響を与えるものとは解されない。すなわち，商標法は，商標権者の判
断及び利益を重視している一面もあるものの，例えば，同法５１条は，商標権者が
故意に指定商品等についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品等に類似
する商品等についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であって商品の
品質等又は他人の業務に係る商品等と混同を生ずるものをしたときは，何人も，そ
の商標登録を取り消すことについて審判を請求することができると規定しており，
また，同趣旨の規定が，商標権が移転された結果，同一又は類似の登録商標に係る
商標権が異なった商標権者に属することになった場合において，その一つの登録商
標に係る商標権者が不正競争の目的で同様な混同行為を行ったとき（同法５２条の
２），及び，専用使用権者又は通常使用権者が同様な混同行為等を行ったとき（同
法５３条）についても設けられており，このような場合，何人も当該商標登録を取
り消すことについての審判を請求することができるものとされているのである。商
標法のこれらの規定は，商標法が商標権者の利益のみならず，このような混同行為
を防止することにより，公益的な立場から取引者・需要者の保護も十分に考慮して
いることを示すものである。
      　なお，乙第１号証と弁論の全趣旨とによれば，平成８年の商標法改正の際
に，コンセント制度の導入も検討されたものの，コンセント制度を導入すると，商
標法４条１項１１号の一般的出所混同のおそれの有無については，当事者間の判断
に委ねられることになるため（コンセントが提出されれば同１１号は適用されない
ことになる），公衆の利益を保護するために，同１５号の具体的出所混同のおそれ
の審査の比重が重くならざるを得ないのに，その審査は事実上困難であることを主
な理由として，コンセント制度導入が見送られたことが認められる。このような，
商標権者が類似商標の出願についてコンセントを与えても，商標法４条１項１５号
の具体的出所混同のおそれについては，公衆の利益を保護するために審査をする必
要があるとする立場からすれば，本件において，他人の表示の帰属主体であるＰＬ
Ｃ（ＰＦＩ）が原告の本願出願について同意を与えていたとしても，同１５号の適
用は免れないことになるのは，当然である。
      　また，原告は，商標法は，同法４条１項１５号の規定違反を理由とする無
効審判請求についても５年の除斥期間を設けている（同法４７条）ことから，同号
の規定は，直接的には商標権者の利益を保護しているものである旨主張する。
      　しかし，５年の除斥期間の規定は，既存の法律関係を尊重し，権利の安定
を図るために設けられている制度であり，除斥期間の制度のない特許権と異なり，
商標権についてこのような制度が認められたのは，長年の使用により蓄積された業
務上の信用（グッドウィル）が無効審判により覆されることによる弊害が，瑕疵あ
る商標権に基づく権利の行使による弊害よりも大きく，商標権の権利としての安定
性が重視されたことによるものであって，この規定から，直ちに，商標法４条１項
１５号の規定が直接的には商標権者の利益を保護しているものであり，取引者・需
要者の利益を保護するものではないとの解釈を導くことはできない。また，商標法



４条１項１５号違反の無効理由については，平成８年の改正により，不正の目的で
商標登録を受けた場合について，５年の除斥期間の規定が適用されない旨が規定さ
れており（ただし，平成８年改正法施行の際に既に存在する商標権については，従
前どおり，除斥期間の規定が適用される。平成８年法律６８号附則８条２項），５
年の期間経過によっても，不正の目的で商標登録を受けたような場合については，
無効審判請求が認められていることからも，原告の上記主張を採用することはでき
ないというべきである。
      　結局，商標法４条１項１５号の規定が，他人の業務に係る商品又は役務と
混同を生ずるおそれのある商標の登録を防止することにより，特定の商標の主体を
保護しようとするものであることは確かであるものの，同規定は，同時に，商品又
は役務の混同を防ぐことにより，取引者・需要者を保護しようとするものでもある
と解すべきである。原告の前記主張は採用することができない。
    (3)　原告は，著名商標が他人名義で登録されている例が多数あり，特許庁も同
意があれば，商標を使用してきた者以外の者が登録を行うことを認容している旨主
張する。
      　しかし，著名商標を使用してきた者と当該商標の出願人の間に，代理店契
約関係，あるいは，親会社，子会社等の資本提携関係がある場合には，当該商標権
についてその契約関係にある者の名義により商標登録出願を行うこともあること
は，当裁判所にも顕著な事実である。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」とは，上記のとおり，当該著名商標を使用してきた者，及び，
同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又は
役務をも含むものであるから，上記のような場合における商標登録出願は，商標法
４条１項１５号の関係においては，著名商標を使用してきた者が商標登録出願して
いる場合と同視できるのである。
      　そして，原告が，アメリカ合衆国における訴訟継続中に，ＰＬＣ（ＰＦ
Ｉ）と本件和解契約を締結し，本願商標の登録についてＰＬＣ（ＰＦＩ）が異議を
述べない旨の合意を成立させたことは上記のとおりであるものの，原告は，ラル
フ・ローレンあるいはＰＬＣ（ＰＦＩ）と代理店契約を締結している者であると
か，親会社・子会社等の資本提携関係にあるとか，同一の表示による商品化事業を
営む関係を有する者であるとかという立場にはないのであるから，ラルフ・ローレ
ンあるいはＰＬＣが，原告の本願商標の出願について，商標法４条１項１５号にお
ける「他人」に該当することは明らかである。
  ２　本願出願時における商品の出所の混同のおそれについて
    (1)　乙第２ないし第１１号証，第１３号証の１によれば，次の事実が認められ
る。
    　　ラルフ・ローレンは，１９３９年（昭和１４年）生まれのアメリカの服飾
等のデザイナーである。同人は，１９７０年，７３年の２回にわたりアメリカのフ
ァッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し，１９７４年には映画
「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして，世界的に知られるように
なった。ラルフ・ローレンがデザインした紳士服，ネクタイ等には，「馬上の競技
者が，先端が小さなＴ字状になった棒のような物を持っている図形」，「Polo 
Ralph Lauren｣,｢Polo by Ralph Lauren」といった標章が，単独で又は組み合わされ
て使用されている。我が国においては，日本でのラルフ・ロ―レンのデザインに係
る商品の輸入・製造・販売のライセンス（許諾）を得ていた西武百貨店（ただし，
眼鏡，ネクタイのライセンスは，別の会社が有していた。）が，昭和５２年ころか
らその販売等を開始し，昭和６２年におけるラルフ商標を付した商品の小売販売高
が約３３０億円となり，平成元年には，第三者が，ラルフ商標ないしこれに酷似し
た標章を付した偽ブランド商品を本願商標の出願前である昭和６３年２月から販売
していたとして摘発されるという事件が発生するほど，ラルフ商標は顧客吸引力を
有するに至っていた。ラルフ商標は，本願商標の商標登録出願前から，各種雑誌等
において，ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服，婦人服，眼鏡を始めとする
商品が一流ブランドないし流行ブランドとして，「ポロ」，「POLO」，「Polo」の
ブランド名のもとに紹介されていた。
    　　上記認定事実によれば，本願商標の商標登録出願時までには，ラルフ商標
は，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標などと呼ばれ，これを付した商品
もブランドとして「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）と呼ばれて，いずれも紳士
服，婦人服，眼鏡等のファッション関連商品についてラルフ・ローレンのデザイン



に係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であったことが認められ
る。
    (2)　一般に，簡易，迅速を尊ぶ取引の実際においては，商標は，各構成部分が
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にまで不可分的
に結合していない限り，常に必ずその構成部分全体の名称によつて称呼，観念され
るというわけではなく，しばしば，その一部だけによって簡略に称呼，観念され，
その結果，一個の商標から二個以上の称呼，観念の生ずることがあるのは，経験則
の教えるところである（最高裁判所第１小法廷昭和３８年１２月５日判決・民集１
７巻１２号１６２１頁参照）。
        また，本願商標が使用される商品である「被服（運動用特殊衣服を除
く。）布製身回品（他の類に属するものを除く。）寝具類（寝台を除く。）」等の
ファッション関連商品は，主たる需要者は，老人から若者までを含む一般大衆であ
って，その商品「被服（運動用特殊衣服を除く。）布製身回品（他の類に属するも
のを除く。）寝具類（寝台を除く。）」等に係る商標やブランドについて，詳しく
ない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含まれている。そして，このような
需要者が購入する際は，恒常的な取引やアフターサービスがあることを前提にメー
カー名，その信用などを検討して購入するとは限らず，そのような検討もなくいき
なり小売店の店頭に赴いたり，ときには通りすがりにバーゲンの表示や呼び声につ
られて立ち寄ったりして，短い時間で購入商品を決定することも少なくないもので
ある。（以上の事実は，当裁判所に顕著である。）
      　したがって，本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては，以上
のような経験則，及び，取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断すべき
である。
    (3)　本願商標中の図形部分は，馬上の競技者が，先端が小さなＴ字状になった
棒のような物を持っている図形と理解されるものであり，それが商標の中央部分に
大きく表示されて見る者の注意を引くところである。しかし，上記図形は，「馬上
の競技者」，あるいは，馬上の競技者が，先端が小さなＴ字状になった棒のような
物を持っている点で，ラルフ商標のうちの図形の商標と共通性があるために，「ポ
ロ」ないし「馬に乗ったポロ競技のプレーヤー」と観念されるものではあって
も，「BEVERLY HILLS POLO CLUB」という文字ないし観念を想起させるものではな
い。
    　　本願商標中の文字部分は，２０文字から成り，この文字から生まれる「ビ
バリーヒルズポロクラブ」の称呼は長音を含む１２音で構成されているから，その
外観，称呼とも，一つの名称のものとしては，冗長というべきである。もっとも，
文字部分の中の「BEVERLY HILLS」は，客観的には，米国西海岸における高級住宅地
を表す地名として，その下に続く「POLO CLUB」の語を修飾する語であり，「POLO 
CLUB」は，「ポロ競技のクラブ」というような意味合いにもなり得るものである。
しかし，後記のとおり，ポロ競技自体が，我が国においては，競技者がわずか３０
人程度のものであってなじみの薄いものであるため，我が国の一般の取引者・需要
者にとっては，本願商標が全体として特定の「ポロ競技のクラブ」と観念される可
能性は小さく，また，「BEVERLY HILLS」が有名であるとしても，それは単なる地名
として有名であるにすぎないのであるから，むしろ，上記のようなラルフ商標の著
名性からすれば，本願商標において「POLO」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレ
ーヤーの図形商標は，重要な意味を持つものと認識されると認められる。
      　このように，本願商標の図柄と文字の結びつき，文字相互の結びつきは，
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までに不可分的
に結合しているものとは認めることのできないものである。
    (4)　そうすると，本願商標がその指定商品である，「被服（運動用特殊衣服を
除く。）布製身回品（他の類に属するものを除く。）寝具類（寝台を除く。）」等
のファッション関連商品に使用された場合には，これに接した取引者・需要者は，
その図形部分が，馬上の競技者が，先端が小さなＴ字状になった棒のような物を持
っている図形であって，この点において，ラルフ商標のうちの「馬に乗ったポロ競
技のプレーヤーの図形」と共通する図形であることに着目し，さらに，そ
の「POLO」の文字部分に着目して，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標と
呼ばれるラルフ商標を連想し，ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に密接
な関係がある者の業務に係る商品であるかのように，そ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。
      　この点について出所の混同の発生する具体的な例を挙げれば，本願商標



は，「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」と認識し得る図形が中央に配置さ
れて見る者の目を引き，しかも「POLO」の文字を重要な要素として含んでいるので
あるから，これを「BEVERLY HILLS POLO CLUB」，「ビバリーヒルズポロクラブ」と
いう冗長であって一般に知られていない名称で称呼，観念するのではなく，簡略
に，「ポロ」の商標と称呼，観念して取引すること，あるいは，ラルフ・ローレン
と組織的・経済的に密接な関係を有する者の業務に係る商標と把握して取引きする
ことが考えられる。このようにして取引したとしても，決して不自然ということは
できない。まして，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標と呼ばれるラルフ
商標が著名であり，強い顧客吸引力を有していることからすれば，ラルフ・ローレ
ンと関係のある「ポロ」の商標であることには大きな価値があるから，そのような
称呼，観念は，より発生しやすいところである。そして，取引者，特に販売者が，
本願商標を，「ポロ」の商標と呼んだとき（前示のとおり，このこと自体を不自然
ということはできない。），需要者は，本願商標の「馬に乗ったポロ競技のプレー
ヤーの図形」と認識し得る図形と「POLO」の文字部分に着目して，それが「ポロ」
の商標であるから，ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標であると誤解
し，あるいは，ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標とは全体の構成が異
なることに気付いたとしても，同じ「ポロ」の一種であって，ラルフ・ローレンと
組織的・経済的に密接な関係を有する者による兄弟ブランドないしファミリーブラ
ンドであると誤解して，そ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。
      　もとより，上記は，原告がそのような方法で出所の混同を発生させること
を意図して本願商標の登録出願をしたという趣旨ではない。しかし，商標がいった
ん登録された場合には，自由に譲渡されたり使用権が設定されたりし得るものであ
るから，出所の混同のおそれは，出願人の出願の意図とは関係なく，取引の実情に
基づき客観的に判断せざるを得ないのである。
  ３　審決時における商品の出所の混同のおそれについて
      乙第１２号証の１・２，乙第１３号証の１ないし５によれば，本願商標の商
標登録出願後審決時にかけても，平成元年５月１９日付け朝日新聞夕刊（乙第１３
号証の１）に「『ポロ』の偽大量販売　警視庁通信販売会社を摘発・・・『Ｐｏｌ
ｏ（ポロ）』の商標で知られるラルフローレンブランド・・・米国の『ザ・ローレ
ン・カンパニー』社の商標・デザインで西武百貨店が日本での独占製造販売権を持
っている『Ｐｏｌｏ』の商標と，乗馬の人がポロ競技をしているマーク」，平成２
年１１月２７日付け朝日新聞東京地方版／栃木　栃木版（乙第１２号証の１）に
「プレゼント・・・ポロ・・・などの輸入ブランドに人気があるという。女性から
男性へは，ポロのセーター（１万４０００円）」，平成３年１２月５日付け朝日新
聞大阪地方版／京都　京都版（乙第１２号証の２）に「ポロの靴下　ブランド世
代・・・足元は，申し合わせたようにラルフロ―レンのポロのマーク」，平成４年
９月２３日付け読売新聞東京本社版朝刊（乙第１３号証の２）に「アメリカの人気
ブランド『ポロ』・・・のロゴ『ポロ・バイ・ラルフ・ロ―レン』」，平成５年１
０月１３日の読売新聞大阪地方版朝刊（乙第１３号証の３）に「偽『ポロ』眼鏡枠
を摘発・・・ポロ競技のマークで知られる米国のファッションブランド『ＰＯＬＯ
（ポロ）』の製品に見せかけた眼鏡枠」，平成１１年６月８日付け朝日新聞西部版
夕刊（乙第１３号証の４）に「偽ブランドの販売で元社長に有罪判決・・・米国ブ
ランド『ポロ』などのマークが入った偽物のセーターやポロシャツ」，平成１１年
９月９日付け日本経済新聞本紙朝刊（乙第１３号証の５）に「ラルフロ―レン偽物
衣類を販売・・・『ポロ』ブランドの偽物セーター」との記事が掲載されているこ
とにも示されているとおり，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標などと呼
ばれるラルフ商標の著名性は継続しており，また，ラルフ商標の顧客吸引力に着目
して偽「ポロ」ブランド商品を販売する者も絶えなかったことが認められる。
      そして，本願商標の商標登録出願時から審決時までの間に，前記２で認定し
た事情に変化があったものと認めるに足りる証拠はないから，審決時においても，
前記２で認定した混同のおそれは，なお継続していたものと認められる。
  ４　混同のおそれに関する原告の主張について
    (1)　「POLO」ブランドの著名性について
      ア　原告は，「POLO」「Polo」又は「ポロ」は，ポロ競技を意味する普通名
詞であり，これに著名商標性を認めることは，極めて広い範囲で特定個人による当
該普通名詞の独占を認めることになり，普通名詞による商標の登録を禁止している
商標法の趣旨に反する旨主張する。



      　　しかし，乙第１４ないし第１７号証によれば，ポロ競技は，我が国で
は，平成１０年ころでも競技者がわずか約３０人という程度のものであって，「ス
ポーツ用語」（株式会社教育社１９９２年１１月２５日発行），「ニュースポーツ
百科」（株式会社大修館書店１９９５年９月２０日発行），「NEW COLOR SPORTS 
［総合版］」（一橋出版株式会社１９９５年発行）にも取り上げられておらず，関
心の薄いスポーツであったことが認められる。
          そして，ラルフ商標は，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の商標な
どと呼ばれ，それが付された商品は，ブランドとして「ポロ」（「POLO」ない
し「Polo」）と呼ばれて，いずれも紳士服，婦人服，眼鏡等のファッション関連商
品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブラ
ンドとして実際に著名であったことは前示のとおりである。
          そうである以上，本願商標の指定商品である，「被服（運動用特殊衣服
を除く。）布製身回品（他の類に属するものを除く。）寝具類（寝台を除く。）」
等のファッション関連商品との関係においては，「ポロ」（「POLO」ない
し「Polo」）とは，前記ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」の商標ないし「ポ
ロ」ブランドを指すものであると理解されることが多いのは，当然というべきであ
る。
      イ　原告は，「POLO」又は「Polo」の商標が単独で，ラルフ・ローレンのデ
ザインに係る商品を表示する商標として使用されることはないのに，これを単独で
著名商標であるとする審決は，ラルフ・ローレンの商標の不当な拡張解釈である旨
主張する。
          しかしながら，たとい，「POLO」の文字が単独で商標として用いられた
ことがなかったとしても，ラルフ商標は，「ポロ」（「POLO」ないし「Polo」）の
商標などと呼ばれ，それの付された商品もブランドとして「ポロ」（「POLO」ない
し「Polo」）と呼ばれて，いずれも紳士服，婦人服，眼鏡等のファッション関連商
品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブラ
ンドとして，本願商標の登録出願時までには，著名となっていたことは前示のとお
りであるから，「POLO」の文字が単独で商標として使用されていたか否か
は，「POLO」又は「Polo」ブランドの著名性についての前記判断を左右するもので
はない。
      ウ　原告は，馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図柄というのは，
ポロ競技の象徴的なイメージであり，これ自体，何ら独自性を有するものではない
旨主張する。
        　しかし，馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図柄は，これを本
願商標の指定商品である「被服（運動用特殊衣服を除く。）布製身回品（他の類に
属するものを除く。）寝具類（寝台を除く。）」に商標として使用する場合には，
これをポロ競技に直接関連する商品に使用する場合と異なり，自他商品識別機能を
有することが明らかである。
    (2)　混同のおそれについて
      ア　原告は，本願商標については，四つの言葉全体で一つの商標として使用
し，独自のブランドとして確立するために広告等を行ってきたのであり，需要者か
らも独自のブランドとして認識されるに至っている旨主張する。
        　しかし，甲第２３号証の１ないし１０によれば，原告が本願商標につい
て，東京，大阪等の地下鉄等のホーム及び雑誌等に広告をしていることは認められ
るものの，本願商標自体，ラルフ・ローレンとの関係を打ち消すような表示を含む
ものでも，これを使用した商品がラルフ・ローレンとは何らの組織的・経済的関係
を有しない者の商品であることを強く連想させるものでもない。また，本願商標が
ラルフ・ローレンとは何らの関係のないものである旨の広告・宣伝がなされている
とか，本願商標がラルフ・ローレンとは関係のないものとしてよく知られるに至っ
ているとかの特段の事情を認めるに足りる証拠もない。そして，上記認定のとお
り，ラルフ商標が「ポロ（「POLO」ないし「Polo」）の商標と呼ばれて著名である
事実に照らせば，上記のような特段の事情がない限り，取引者・需要者は，本願商
標について，「POLO」の語あるいは馬に乗ったポロプレーヤーがポロ競技をする図
形に注目して，ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブラ
ンドと誤解し，あるいは，ラルフ・ローレンに係る著名な「ポロ」の商標とは全体
の構成が異なることに気付いたとしても，同じ「ポロ」の一種であって兄弟ブラン
ドないしファミリーブランドであると誤解して，そ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，原告の上記主張を採用することは



できない。
        　また，原告は，図形部分について，本願商標においては，真横から見た
図柄になっているのに対し，ラルフ商標においては，前から見た図柄であり，印象
が異なる，と主張するが，その図柄が真横から見た図柄か，前から見た図柄かは，
上記のとおり，本願商標の指定商品であるファッション関連商品についての需要者
が老人から若者までも含む一般大衆であることなどの取引の実情を考慮すると，本
願商標とラルフ商標とを区別する要素とはなり得ず，両者についての広義の混同の
おそれを否定することができないことは，明らかである。
      イ　原告は，本願商標との間に最も強い利害関係を有しているはずのＰＬＣ
（ＰＦＩ）が，本件和解契約により，本願商標とラルフ商標との混同のおそれがな
いと認めているにもかかわらず，混同のおそれがあると判断するのは，取引の実情
から乖離している旨主張する。
      　　しかし，ＰＬＣ（ＰＦＩ）又はラルフ・ローレンが原告とアメリカ合衆
国における訴訟を終了させるために本件和解契約を締結したことが，ＰＬＣ（ＰＦ
Ｉ）ないしラルフ・ローレンがラルフ商標と本願商標との間に混同が生じないと判
断した結果かどうか自体定かではなく（混同が生じると判断しても，これによる損
失よりも，得られる利益の方を重視して和解を成立させるということも，十分にあ
り得ることである。），また，仮にそう判断したとしても，アメリカ合衆国の企業
が，POLOの商標の著名性の程度その他の取引の実情の相違や，言語体系の異なる日
本における「ポロ（「POLO」ないし「Polo」）」の語についての需要者の理解・認
識について，アメリカ合衆国における需要者の理解・認識との比較，検討を加えた
結果かどうかも全く定かではない。そして，何よりも，商標法４条１項１５号の
「混同を生ずるおそれ」については，上記のとおり，商標の類似性の程度，他人の
表示の著名性，独創性の程度，商品又は役務の関連性の程度その他取引の実情など
に照らし，当該商標の指定商品又は指定役務の取引者・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ものであって，その判断におい
て混同の主体とされるのは，当該取引者・需要者であるから，著名表示の主体の混
同を生ずるおそれについての判断は，仮に本件和解契約においてそのような判断が
あったとしても，商標法４条１項１５号の適用において優先的に考慮されるべきも
のではない。
      　　また，原告は，ＰＦＩと原告との本件和解契約においては，本願商標の
表示の仕方について，その大きさ，配色，配置にまで細かな規定を置き，混同が生
じないように充分に配慮しているのであり，本願商標は，本件和解契約に従った形
で登録申請されているのであるから，この点からみても，混同のおそれはない旨主
張する。
      　　しかし，甲第２号証によれば，原告は，本件和解契約におい
て，「POLO」又は「POLO CLUB」との語のみを単独で用いないこと，これ
を「BEVERLY HILLS」との語よりも強調して目立つようにして用いないこと，ポロプ
レーヤーの図形部分のみを所定のサイズ以下で使用しないこと，あるい
は，「BEVERLY HILLS POLO CLUB」との文字等の背景色として紺色を使用しないこ
と，さらには，ＰＦＩ又はラルフ・ローレンあるいはそれらのライセンシーや子会
社に関連した広告を掲載しないこと等の条件の下に，ＰＬＣ（ＰＦＩ）から本願商
標の使用を承認されていることが認められるものの，これらは，本願商標がラルフ
商標との関係で特に誤認混同されやすいような態様で，本願商標を意図的に変形し
て使用することを禁じているものであって，いわば，本願商標の濫用的な使用と認
められる場合を列挙して，そのような態様での使用を制限しているにすぎないもの
である。本件和解契約において，本願商標そのものの使用について，その大きさ，
配置等について特段の制限をしていることは，本件全証拠によっても認めることが
できない。したがって，我が国において，本願商標をその指定商品に使用した場合
に，これに接した取引者・需要者が，ラルフ商標を連想し，ラルフ・ローレンとの
間に広義の混同を生ずるおそれがあるとの前記判断について，本件和解契約におけ
る上記のような合意が，何ら影響を与えるものではないことは，上記に認定したと
ころから明らかである。原告の上記主張も採用できない。
      ウ　原告は，本願商標が，コンセント制度を採用していないアメリカ合衆国
においても，登録されていることは，同国において，本願商標とラルフ商標とが混
同のおそれがないと認められたことを示していること，また，本願商標が世界各国
において商標登録されていること等を主張する。
      　　本願商標が登録されている各国における商標法と日本の商標法とが同一



の法体系であるか，あるいは，その間に，どのような差異が存在するかどうかにつ
いて綿密な検討を経なければ，そもそもこのような議論は意味がないものである。
しかし，そのような比較法的な検討をするまでもなく，ラルフ・ローレンのラルフ
商標についての宣伝，広告，売上，マスコミなどの取り上げ方その他の著名性の内
容・程度について各国毎に差異があることは当然であること，及び，「ポロ
（「POLO」ないし「Polo」）」という語についての各国の国民の理解・認識につい
て相違があり，商標間の混同のおそれについては，この相違を無視した議論は意味
がないこと，その他取引の実情も各国毎に様々であることからすれば，ラルフ商標
と本願商標についての混同のおそれについての判断が，日本とアメリカ合衆国及び
その他の国々とで異なるものであったとしても，何ら奇異なことではなく，したが
って，混同のおそれあるいは商標登録の可否について異なる結果が生じたとして
も，何ら不思議はないことである。
    (3)　他に，以上の認定，判断を覆すに足る主張，立証はない。
  ５　以上のとおりであるから，原告主張の取消事由は理由がなく，その他審決に
はこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第６　よって，本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上告受理
の申立てのための付加期間につき，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条，９６
条２項を適用して，主文のとおり判決する。
　　　東京高等裁判所第６民事部

　　　　　　　　裁判長裁判官  　 　 山　　　下　　　和　　　明
　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　裁判官　　　　設　　　樂　　　隆　　　一

　　　　　　　　　　　裁判官　　　　宍　　　戸　　　　　　　充


