
平成１０年(ワ)第４２９２号　商標使用差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１２年１２月２２日
                            判　　　　　　決
　　                          原　　　　　　告      アイコム株式会社
                              代表者代表取締役　　　【Ａ】
                              訴訟代理人弁護士　　　川　　村　　　和　　久
                              補佐人弁理士　　　    杉　　本　　　勝　　徳
　　                          被　　　　　　告    　株式会社アイコム
                              代表者代表取締役　　　【Ｂ】
                              訴訟代理人弁護士　　　本　　山　　　信 二 郎
                            主　　　　　　文
    １  被告は、別紙被告商品目録記載の商品に関する宣伝用カタログ、パンフレ
ットに別紙標章目録記載の各標章を付して頒布してはならない。
    ２　被告は、原告に対し、金１００万６８００円及びこれに対する平成１０年
５月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    ３　原告のその余の請求をいずれも棄却する。
    ４　訴訟費用は７分し、その６を原告の負担とし、その余を被告の負担とす
る。
    ５　この判決は、１及び２項に限り仮に執行することができる。
                            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に、別紙標章目録記載の各標章を付
し、又は同標章を付した同商品を、販売し、若しくは販売のために展示してはなら
ない。
  ２　主文１項同旨。
  ３　被告は、その本店、営業所に存在する別紙被告商品目録記載の商品、その宣
伝用のカタログ、パンフレットを廃棄せよ。
  ４　被告は、原告に対し、金７００万円及びこれに対する平成１０年５月８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
    　以下、書証の掲記は甲１などと略称し、その枝番のすべてを含む場合には、
枝番の記載を省略する。
（基礎となる事実）
    　当事者間に実質的な争いはなく、後掲各証拠により認められる。
  １　原告は、次の商標権（以下、本件商標権１ないし４を併せて「本件商標権」
という。）を有している。
    (1)　本件商標権１（甲３）
      商標登録第９１２９１６号
      出願日　昭和４４年６月１９日
      登録日　昭和４６年７月２９日
      商品の区分　平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施行規則
別表第１１類
      指定商品　電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品
      登録商標　別紙原告登録商標記載１のとおり（以下「本件登録商標１」とい
う。）。
    (2)　本件商標権２（甲４）
      商標登録第２２６９８５２号
      出願日　昭和６１年５月１５日
      登録日　平成２年９月２１日
      商品の区分　平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施行規則
別表第１１類
      指定商品　電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械
器具に属するものを除く）、電気材料
      登録商標　別紙原告登録商標記載２のとおり（以下「本件登録商標２」とい
う。）
    (3)　本件商標権３（甲５）
      商標登録第２２６９８５３号
      出願日　昭和６１年５月１５日



      登録日　平成２年９月２１日
      商品の区分　平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施行規則
別表第１１類
      指定商品  電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械
器具に属するものを除く）、電気材料
      登録商標　別紙原告登録商標記載３のとおり（以下「本件登録商標３」とい
う。）
    (4)　本件商標権４（甲６）
      商標登録第２６９８３８２号
      出願日　平成２年２月２８日
      登録日　平成６年１０月３１日
      商品の区分　平成３年通商産業省令第７０号による改正前の商標法施行規則
別表第１１類
      指定商品　電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具（医療機械
器具に属するものを除く）、電気材料
      登録商標　別紙原告登録商標記載４のとおり（以下「本件登録商標４」とい
う。）
  ２　被告は、平成７年４月ころから、移動体管理・配車支援（車両情報）システ
ム（以下「本件システム」という。）を販売しているが、そのパンフレット及び雑
誌広告には、別紙標章目録記載３の標章が付されている（甲８、９、１１、３０な
いし３２）。また、本件システムの一部である車載コンピュータ（以下「本件コン
ピュータ」という。）には、別紙標章目録記載１ないし３の標章のいずれかが付さ
れるとともに、そのパンフレットには、別紙標章目録記載３の標章が付されている
（甲１２、１３、２９）。
    　以下別紙標章目録記載の標章を同目録の番号に従い「本件被告標章１」など
といい、そのすべてをいう場合には、単に「本件被告標章」という。
  ３　原告の請求
    　原告は、被告の上記２記載の行為は、本件商標権を侵害するとして、別紙被
告商品目録記載の商品に関して本件被告標章を使用することの差止等と損害賠償を
請求している。
【争点】
  １　本件登録商標と本件被告標章とは類似するか。
  ２　本件コンピュータについて使用された本件被告標章は、商標として使用され
ているか。
  ３　本件被告標章は、本件商標権の指定商品について使用されているか。
  ４　本件システム及び本件コンピュータは、商標法上の商品か。
  ５　被告の本件被告標章の使用につき商標法２６条１項１号は適用されるか。
  ６　被告の本件被告標章の使用は被告商標権によって正当化されるか。
  ７　差止請求の必要性。
  ８　損害額
第３　争点に関する当事者の主張
  １　争点１（商標の類似性）について
  【原告の主張】
      本件登録商標と本件被告標章からは、いずれも「あいこむ」の称呼が生じ、
称呼が同一である。
    　また、本件被告標章２の外観は、本件登録商標３の外観と同一であり、本件
被告標章１及び３の外観も、本件登録商標３の外観と極めて類似している。そし
て、本件被告標章の外観は、本件登録商標１及び４とも類似している。
    　以上より、本件被告標章は、いずれも本件登録商標のいずれにも類似する。
  【被告の主張】
    　争う。
  ２　争点２（商標的使用）について
  【原告の主張】
    　被告は、本件コンピュータが、本件システムの部品にすぎないことを理由
に、本件コンピュータに使用された本件被告標章が商標として機能していないと主
張するが、本件被告標章は、需要者に対し、本件コンピュータが被告の商品である
との出所識別機能を発揮しているから、商標として機能している。
  【被告の主張】



    　本件コンピュータは、本件システムの部品にすぎず、独立の商品ではない。
したがって、本件コンピュータ自体に市場流通性、取引可能性、代替可能性はな
く、それに使用された本件被告標章は、商標として機能していない。
  ３　争点３（商品の類似性）について
  【原告の主張】
    　本件システム及び本件コンピュータは、本件商標権の指定商品である「電気
通信機械器具」に該当ないし類似し、本件商標権２ないし４の指定商品である「電
子応用機械器具」に該当ないし類似する。
  【被告の主張】
    　被告は本件商標権の指定商品について、本件被告標章を使用しているわけで
はなく、コンピュータプログラムの作成という役務を提供するに当たって、本件被
告標章を使用しているにすぎない。
  ４　争点４（商品性）について
  【原告の主張】
    (1)　本件システム及び本件コンピュータは、商取引の目的となるものであっ
て、商標法上の商品であることは明らかである。
    (2)　被告は、本件システム及び本件コンピュータに代替性がないと主張する
が、同種商品は複数販売されているから、代替性は存在する。また、個別受注生産
であることを理由に、代替性を否定することはできない。
      　なお、被告は、本件システムの商品名である「モニカ」について、指定区
分を第９類とする商標登録出願をしており、被告自身、本件システムが商標法上の
商品に属することを認めている。
    (3)　被告は、本件コンピュータが本件システムの部品にすぎないとして、その
商品性を争っている。
      　しかし、被告は、本件コンピュータ単体の価格を設定した上で取引先に納
品しており、本件コンピュータも単独の商品であることは明らかである。そして、
本件システムが顧客に導入された後、システムの対象となる車両が追加される場合
には、本件コンピュータのみ追加販売するであろうから、本件コンピュータが単独
の商品と扱われる場合があり得る。
      　また、本件コンピュータが本件システムの部品にすぎないとしても、それ
が直ちに商標権侵害を否定する根拠とはなり得ない。すなわち、ここで問題とすべ
きは、使用部品そのものが商品に該当するかどうかではなく、当該部品に付された
標章が出所識別機能をなお発揮し得ると認められるか否かであって、当該標章が完
成品の流通過程において取引関係者や需要者に視認される可能性があるか否かを勘
案すべきである。そして、本件コンピュータに付された本件被告標章は、本件コン
ピュータが部品として本件システムに組み込まれている場合であっても、需要者に
対し、本件コンピュータが被告の商品であるとの出所識別機能をなお発揮している
から、商標権侵害が成立するのである。
  【被告の主張】
    　本件コンピュータ及びそれが搭載されている本件システムは、顧客の要望に
応じて、そのシステムの構成や内容、コンピュータプログラム自体が変わってくる
ものであり、個別受注生産により利用者に供給されている。したがって、それら
は、同種対象物からの代替性がない。また、本件コンピュータ及び本件システムに
は、定価、単価がなく、単体での取引も行われていない（コンピュータソフトの作
成が伴う。）。
    　このように、本件コンピュータ及び本件システムは、取引市場において、そ
れぞれが代替性を有する多数の同種対象物の中から、所望の対象物を商標によって
選択し入手するという行為が存在しないから、商標法上の商品に該当しない。
    　また、本件コンピュータは、本件システムの部品にすぎず、独立の商品では
ないから、それ自体に市場流通性、取引可能性、代替可能性はない。
  ５　争点５（商標法２６条１項１号）について
  【被告の主張】
    　本件被告標章の商品への記載、カタログ、パンフレットへの記載は、被告の
名称の普通に用いられる方法での表示にすぎない。
  【原告の主張】
    　商標法２６条１項１号の「名称」とは登記商号をいうと解するのが一般であ
り、本件被告標章がこれに当たらないことは明らかである。また、その使用態様も
自他商品の識別を可能とするような商標としての態様において使用されており、同



号の「普通に用いられる方法で表示」しているとも解されない。
  ６　争点６（被告商標権による正当化）について
  【被告の主張】
    　被告は、本件被告標章について商標権を有しており、本件被告標章の使用
は、同権利の正当な行使であり、違法性はない。
  【原告の主張】
    　争う。
  ７　争点７（損害額）について
  【原告の主張】
    (1)　使用料相当額（商標法３８条３項）
      ア　本件システムの売上高
        　被告は、平成７年４月２０日から平成１１年１０月１５日までの売上高
一覧表を提出しているところ（乙１８）、同表中、本件システムの売上高と考えら
れるのは、別紙売上高一覧表記載のとおりである。
        　なお、原告は、乙１８の内摘要欄の記載から、システム保守料金と考え
られるものも、本件システムの売上高であると主張しているが、これは、被告が、
システム保守料金が、本件コンピュータの入れ替え（交換）の代金としてまかなわ
れていると主張しているからである。
        　したがって、本件商標権侵害による被告の本件システムに関する売上
は、合計金２億５８５６万４５２５円である。
      イ　使用料率
        　原告は、昭和３９年より無線通信等の製造販売を開始し、アマチュア無
線機及びその関連機器については近年業界トップのシェアを保持している。また、
平成２年には、ナビゲーション機器の販売も開始しており、同３年にはＧＰＳレシ
ーバーユニットの発売を行い、現在ではその営業活動を全国的に展開している。
        　そして、そのような営業活動を踏まえ、業界及び一般消費者に対し広く
宣伝活動を展開してきたこと、並びに平成２年には大阪証券取引所支部第２部に上
場を果たしたことなどから、原告の名称及び本件登録商標は、無線業界をいうに及
ばず、今や全国的に広く認識されるに至っている。
        　したがって、本件登録商標の使用料は、売上高の５パーセントを下るこ
とはないというべきである。
      ウ　使用料相当額
        　以上より、使用料相当額は、金１２９２万８２２６円となるところ、原
告は、本訴において、被告に対し、内金６００万円を請求する。
    (2)　弁護士費用
      　原告が本訴遂行を弁護士に依頼したことは明らかであり、本訴の事案の内
容、難易等に鑑みれば、弁護士費用相当額は、金１００万円を下らないというべき
である。
  【被告の主張】
    (1)　使用料相当額について
      ア　売上高について
        　原告が本件システム及び本件コンピュータの売上と主張する被告の売上
についての被告の主張は、別紙売上高一覧表被告の主張欄記載のとおりである。
        　なお、本件コンピュータは、本件システムが採用しているテレターミナ
ル方式の規格が変更されて本件システムを改良するのに伴い、開発したものであ
る。そして、本件コンピュータの売り先は、改良前の本件システムを導入していた
ところであって、実質は通信機器の取り替えにすぎないから、本件コンピュータの
売上は、本件商標権侵害と因果関係がない。
        　また、本訴提起以降は、本件被告標章を本件コンピュータに付したり、
それを付したパンフレットを頒布していない。
        　以上のとおり、本件システムの売上は存在せず、また商標権侵害と相当
因果関係のある売上もないことは明らかである。
      イ　使用料率について
        　争う。
    (2)　弁護士費用について
      　争う。　
第４　争点に対する判断
  １　争点１について



    (1)　本件登録商標について
      ア　本件登録商標１は、アルファベット大文字で「ＩＣＯＭ」と横書きして
なるものであり、「いこむ」ないし「あいこむ」の称呼が生じるものと認められ
る。なお、「あいこむ」の称呼が生じることについては、近年コンピュータ関連の
商標において「～ＣＯＭ」という商標が多く使われていることが当裁判所に顕著で
あることから、本件登録商標１についても「Ｉ」と「ＣＯＭ」を分離して見ること
ができることによる。
      イ　本件登録商標２は、カタカナで「アイコム」と横書きしてなるものであ
り、「あいこむ」の称呼が生じるものと認められる。
      ウ　本件登録商標３は、アルファベット大文字で「ＡＩＣＯＭ」と横書きし
てなるものであり、「あいこむ」の称呼が生じるものと認められる。
      エ　本件登録商標４は、アルファベットの大文字で「ＡＩＣＯＭ」と横書き
してなるものであって（ただし「ＣＯＭ」が「ＡＩ」よりも小さく記載されてい
る。）、「あいこむ」ないし「えいあいこむ」の称呼が生じるものと認められる。
      オ　なお、いずれの本件登録商標についても、それから特定の観念が生じる
とは認められない。
    (2)　本件被告標章について
      ア　本件被告標章１は、アルファベットで「ＡｉＣＯＭ」と横書きしてなる
ものであり、「あいこむ」の称呼が生じるものと認められる。
      イ　本件被告標章２は、アルファベット大文字で「ＡＩＣＯＭ」と横書きし
てなるものであり、「あいこむ」の称呼が生じるものと認められる。
      ウ　本件被告標章３は、アルファベットで「ＡＩｃｏｍ」と横書きしてなる
ものであり、「あいこむ」ないし「えいあいこむ」の称呼が生じるものと認められ
る。
      エ　なお、いずれの本件被告標章についても、それから特定の観念が生じる
とは認められない。
    (3)　類否について
      　以上に基づき、本件登録商標及び本件被告標章を対比すると、本件被告標
章は、いずれも本件登録商標のそれぞれに同一又は類似するというべきであること
は明らかである。
  ２　争点２ないし４及び６について
    (1)　本争点を検討するに先立ち、本件システム及び本件コンピュータの販売経
緯・内容等について検討するに、証拠（甲２、８ないし１３、２９ないし３２）と
弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
      ア　被告は、昭和５９年１２月１４日、コンピュータとその周辺装置に関す
る機械器具の製造並びに販売、コンピュータソフトウエアの製造並びに販売等を目
的として設立された株式会社である。
      イ　被告は、日本シティメディア株式会社及びパイオニアナビコム株式会社
と共同で低価格の配車支援システム（本件システム）を開発し、平成７年４月から
その販売を開始した。
        　本件システムは、事務所・車両間（もしくは車両同士）で運行状況や配
送先地図、渋滞情報など様々な情報をやり取りするシステムで、日本シティメディ
アが運営するテレターミナル方式の無線データ通信ネットワークと、パイオニアナ
ビコムのＧＰＳ（全世界測位システム）カーナビゲーションシステムを組み合わ
せ、被告がシステム統合して開発したものである。その具体的内容は、配車センタ
ーにワークステーション（ＵＮＩＸ）又はパソコン（ＷＩＮＤＯＷＳ）を管理対象
車両台数に応じて設置し、管理対象車両にＧＰＳレシーバーと無線モデム又は専用
車載端末を設置し、移動体管理機能、運行記録機能、電子地図機能（以上が標準機
能）、道路交通情報通知機能、各種伝言通信機能（以上がオプション機能）、及び
その他カスタマイズ機能を実現することができるソフトウェアを組み込むことによ
り、構成されている。
        　本件被告標章３が付されている甲９（移動体管理配車支援システムと題
するパンフレット）は、この本件システムを販売するに当たり頒布されたものであ
る。
      ウ　その後、被告は、遅くとも平成８年８月ころには、本件システムの中の
上位モデルとして、テレターミナル方式のみならず、様々な通信インフラで使用で
きる汎用携帯端末をも用意するとともに、それらを含めた本件システムに「モニカ
ＭＯＮＩＣＡＲ」の名称を使用し始めた。



      エ　前記本件システムの販売が開始された当初、日本シティメディアは、独
自の規格のテレターミナル方式を運営していたが、平成８年秋ころ、その規格を他
社の規格に変更した。
        　そこで、被告は、その変更後の規格に対応し、なおかつテレターミナル
方式のみならず携帯電話、衛星通信、業務用無線等の様々な通信インフラに対応す
ることができる車載コンピュータ（商品名「ＶＣ－１００ＭＳ」、「ＭＣ－４００
ＤＴ」。本件コンピュータ）を独自開発し、それを組み込んだ改良後の本件システ
ムを販売した（以下、特にこの改良後の本件システムをいう場合には「本件改良後
システム」といい、上記イ及びウ記載の改良前の本件システムをいう場合には「本
件改良前システム」という。）。そして、本件改良後システムも「モニカＭＯＮＩ
ＣＡＲ」の商品名で販売された。
    (2)　本件改良前システム関係について
      ア　甲９のパンフレット及び甲３０ないし３２の雑誌広告は、本件改良前シ
ステムのパンフレットないし広告であって、そこに付された本件被告標章３は、そ
の使用態様からして、同システムの出所を識別する商標であるといえる。そして、
同システムは、上記(1)イ記載のとおり、複数のハードウエアとソフトウエアから構
成されるシステムであるが、システムを全体としてみる場合には、全体で１つの商
品であるということができ、そのシステムの内容からして、本件商標権の指定商品
である電気通信機械器具に類似する商品であるということができる。
        　したがって、被告が、本件改良前システムのパンフレット（甲９）に本
件被告標章３を付して頒布したことは、本件商標権を侵害する行為とみなされる
（商標法３７条１号、２条３項７号）。なお、本件改良前システムの関係で本件被
告標章が使用されたことが認められるのは、これらのパンフレット及び広告のみで
あり、本件改良前システムを構成するコンピュータ等に本件被告標章が付されてい
たとは認められない。
      イ　被告は、コンピュータプログラムの作成という役務を提供するに当たっ
て、本件被告標章を使用しているにすぎないと主張する（争点３）。被告の主張
は、要するに、本件改良前システムの製造・販売において、被告が現実に行ってい
ることはコンピュータプログラムの作成にすぎず、本件商標権の指定商品を製造・
販売していないというものであると解される。
        　確かに、証拠（甲８、１０、３１）と弁論の全趣旨によれば、被告は本
件改良前システムのソフトウエアは作成していたが、本件改良前システムにおける
ハードウエアは、パイオニアナビコム等の他社製の汎用品を使用するものであった
ことが認められる。
        　しかし、被告は、他社製のコンピュータ、ＧＰＳレシーバー、及び無線
モデム又は専用車載端末と、自社製のソフトウエアを組み合わせたシステムを、被
告の商品として販売していたのであるから、被告が、本件改良前システムを販売す
る前提として、自ら作成していたのがコンピュータプログラムのみであったとして
も、需要者との関係では、被告は、商品である本件改良前システムを販売したとい
うべきである。すなわち、被告が、仮に需要者の元にあるハードウエアに組込むた
めにコンピュータプログラムのみを作成し、適宜記憶媒体に記憶させるなどして納
品する場合には、それは、コンピュータプログラムの作成という役務の提供になり
得ようが、本件のように、コンピュータプログラムをハードウエアに組み込み、そ
れらを有機的機能的に結合した１つのシステムとしてハードウェアごと需要者に供
給する行為は、システムという商品の売買と評価すべきである。
        　そして、甲９及び３０ないし３２における本件被告標章３の記載態様か
らすれば、そこに付された本件被告標章３は、そのような１つの商品と認められる
本件改良前システムの出所を識別しているというべきである。
        　したがって、被告の上記主張は採用することができない。
      ウ　被告は、本件システムは、顧客の要望に応じた受注生産であり、取引市
場において、それぞれが代替性を有する多数の同種対象物の中から、所望の対象物
を商標によって選択し入手するという行為が存在しないから、商標法上の商品に該
当しないと主張する（争点４）。
        　しかしながら、本件改良前システムが、顧客の要望に応じた仕様が施さ
れる受注生産であるとしても、被告が顧客の要望に応じて本件改良前システムの具
体的仕様を決定するのは、被告と需要者とが取引の交渉に入った後のことである。
そして、そのような交渉に至る前においては、本件改良前システムは、他の同種対
象物（甲２４ないし２７）と同レベルで市場に存在し、そこでは、本件被告標章３



が他の同種商品から本件改良前システムを識別する機能を果たしているのであっ
て、本件改良前システムが、商標法上の商品に該当することは明らかである。
        　したがって、被告の上記主張は採用することができない。
      エ　被告は、本件被告標章の使用は、被告が有する商標権の行使として正当
化されると主張する（争点６）。
        　証拠（乙１ないし４）によれば、被告は、別紙被告登録商標記載の商標
について、電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守等を指定役務とする商標
権を有していることが認められる。
        　しかしながら、上記登録商標と同一の商標が使用されていると認められ
るのは、甲９のパンフレット及び甲３０ないし３２の雑誌広告のみであり、それに
ついても、既に判示したように、本件改良前システムという商品の商標として使用
されているのであるから、被告の主張は採用することができない。
    (3)　本件改良後システム関係について
      ア　上記【基礎となる事実】記載及び(1)記載の事実からすれば、本件改良後
システムについては、その全体を示す商品名としては「モニカＭＯＮＩＣＡＲ」が
使用されるとともに、同システムを構成する本件コンピュータ及びそのパンフレッ
トには、本件被告標章のいずれかが付されていることがと認められるところ、その
使用態様からすると、それらに付された本件被告標章は、本件コンピュータの出所
を識別する商標として使用されているといえる。なお、本件コンピュータに関して
使用されている本件被告標章の使用態様、及び本件改良後システム全体としては
「モニカＭＯＮＩＣＡＲ」という商品名があることからして、その本件被告標章が
本件改良後システム全体の商標として機能していると見ることはできない。
        　そして、本件コンピュータは、その内容からして、本件商標権の指定商
品である電気通信機械器具であると認められる。
        　したがって、被告が、本件コンピュータに本件被告標章を付すること
は、本件商標権を侵害する又は侵害するものとみなされ、本件被告標章を付した上
記パンフレットを頒布することは、本件商標権を侵害する又は侵害するものとみな
される（商標法２５条、３７条１号、２条３項１号、７号）。
      イ　被告は、コンピュータプログラムの作成という役務を提供するに当たっ
て、本件被告標章を使用しているにすぎないと主張する（争点３）が、本件コンピ
ュータに関して使用されている本件被告標章が、被告の販売に係る本件コンピュー
タという商品の出所を識別していることは明らかである。
        　したがって、被告のこの主張は採用することができない。
      ウ　被告は、本件コンピュータは、顧客の要望に応じた受注生産であるこ
と、及び本件システムの部品にすぎないことを理由として、「商品」ではないと主
張するとともに（争点４）、本件コンピュータに関して使用されている本件被告標
章は、商標として機能していないと主張する（争点２）。
        　しかしながら、本件コンピュータの設定等が顧客の要望に応じた仕様に
なるとしても、そのことが、本件コンピュータの商品性を否定する理由にならない
ことは、本件システムの場合（上記(2)ウ）と同様である。
        　また、本件コンピュータが本件システムにおける１つの構成要素である
ことは被告が主張するとおりである。しかし、被告は、本件コンピュータ独自のパ
ンフレットを作成していること（甲１２、１３）、本件コンピュータは、管理対象
車両ごとに設置されるものであり、本件改良後システムを購入した需要者が、管理
対象車両数の増加に合わせて、本件コンピュータのみを追加的に購入することもあ
り得ること（甲１１の本件改良後システムのパンフレットには、「本格導入前に数
台からのテスト運用をお試しいただけます。」と記載されている。）、さらには、
本件コンピュータが、本件改良後システムの一部として販売される場合であって
も、本件コンピュータは管理対象車両に取り付けられるものであって、需要者は、
本件コンピュータを視認することができ、本件コンピュータに付された本件被告標
章を見るのであって、その場合には、その本件被告標章が本件コンピュータ独自の
出所を識別することになることからすると、本件コンピュータが本件システムにお
ける１つの構成要素であることから、本件コンピュータが商標法上の商品に該当し
ないということはできず、本件コンピュータに関して使用されている本件被告標章
は商標として機能しているというべきである。
        　したがって、被告の上記主張は採用することができない。　
      エ　被告は、本件被告標章の使用は、被告が有する商標権の行使として正当
化されると主張する（争点６）が、この主張を採用することができないことは、本



件改良前システムの場合（上記(2)エ）と同様である。
  ３　争点５（商標法２６条１項１号）について
    　被告は、本件被告標章は、被告の名称の普通に用いられる方法での表示にす
ぎないと主張する。
    　しかしながら、商標法２６条１項１号が、自己の名称を普通に用いられる方
法で表示する商標について、商標権の効力が及ばないとしたのは、そのような商標
についてまで商標権の効力が及ぶとすれば、本来需要者が商品について必要とする
製造者・販売者等の情報を得ることができなくなってしまい、取引秩序という公益
を図ることができなくなってしまうからである。
    　したがって、同号にいう「普通に用いられる方法」とは、商品の製造者・販
売者名等を示す方法として普通に用いられる方法をいうものと解するのが相当であ
る。
    　しかるに、甲９、１２及び１３のパンフレットに付された本件被告標章は、
いずれも、被告の名称である「株式会社アイコム」という表示ではなく、その使用
態様も、それらのパンフレットには、別途開発元販売者ないし開発製造者として
「株式会社アイコム」と記載されている一方で、本件被告標章は、単に本件システ
ムや本件コンピュータの開発元販売者名ないし開発製造者名を示す以上の態様で使
用されていると認められるので、「普通に用いられる方法」で使用されているとい
うことはできない。
    　また、本件コンピュータに付された本件被告標章についても、同様であり、
その表示内容、使用態様（特に、商品上面に付されている本件被告標章１又は３
は、大きく目立つように記載されている。）からすると、それは、単なる本件コン
ピュータの開発・製造者名を示す以上の商標と認められるので、「普通に用いられ
る方法」で使用されているということはできない。
    　したがって、被告の上記主張は採用することができない。
  ４　原告の差止請求等について
    (1)　原告は、別紙被告商品目録記載の商品について、①本件被告標章を付して
販売等することの差止め、②宣伝用カタログ、パンフレットに本件被告標章を付し
て頒布することの差止め、③前記商品そのもの、その宣伝用のカタログ、パンフレ
ットの廃棄を求めている。
    (2)　①について
        被告が、本件改良前システム又は本件改良後システム自体に本件被告標章
を付して販売等したと認めるに足る証拠はなく、別紙被告商品目録記載の商品自体
にその商標を付するということは、その構成からして考えにくいことであるから、
そのおそれがあるとも認められない。
      　したがって、上記①の請求は理由がない。
    (3)　②について
      　既に判示したところから明らかなように、被告が、本件システムについ
て、本件被告標章を使用したと認められるのは、本件改良前システムについて、本
件被告標章３を付したパンフレットである甲９を頒布した行為である。そして、被
告が、平成８年秋ころから販売している本件改良後システムにおいて、本件被告標
章を使用したことを認めるに足る証拠はない。
      　そうすると、被告が本件システムについて本件被告標章を使用しなくなっ
てから、既に４年以上が経過していることとなる。
      　しかしながら、本件改良前システムに関して使用した本件被告標章３は、
役務商標にすぎないなどと主張している被告の本件訴訟における態度などに照らせ
ば、なお、被告が別紙被告商品目録記載の商品の広告等に本件被告標章を付して頒
布するおそれがあるというべきである。
      　したがって、原告の差止請求等のうち、別紙被告商品目録記載の商品の宣
伝用カタログ、パンフレットに本件被告標章を付して頒布することの差止めを求め
る請求は理由がある。なお、甲９のカタログには、本件被告標章３しか付されてい
ないが、本件被告標章１ないし３は非常によく似た標章であるから、そのすべてに
ついて差止めを認めるべきである。
    (4)　③について
      　③の請求のうち、商品の廃棄を求める部分については、(2)記載のことから
すると、理由がないことは明らかである。また、宣伝用カタログ、パンフレットの
廃棄を求める部分については、現に、別紙被告商品目録記載の商品に関する宣伝用
カタログ、パンフレットに本件被告標章を付したものが存在するとは認められない



から、理由がない。
  ５  争点７（損害額）について
    (1)　被告は、本件商標権侵害行為について過失があったものと推定されるとこ
ろ（商標法３９条、特許法１０３条）、本件においてこの推定を覆すに足りる事情
も認められないから、被告は損害賠償責任を負う。
    (2)　使用料相当額について
      ア　既に判示したところから明らかなように、被告が本件商標権侵害を問わ
れるのは、①本件被告標章３を付した本件改良前システムのパンフレットを頒布し
たこと、②本件被告標章を付した本件コンピュータのパンフレットを頒布したこ
と、③本件被告標章を本件コンピュータに付して販売したことであるから、使用料
相当額を算定するに当たって前提とすべき売上は、本件改良前システムの売上と本
件コンピュータの売上ということになる。
        　原告は、本件コンピュータに関して使用されている本件被告標章をもっ
て、本件改良後システムの商標として機能していると主張し、本件改良後システム
の売上を使用料相当額を算定するに当たって前提とすべき売上と主張するようであ
るが、本件コンピュータに関して使用されている本件被告標章をもって、本件改良
後システムの商標として機能していると見ることができないことは、既に判示した
とおりであるから、原告のこの主張は採用できない。
        　なお、原告は、訴状においては、別紙当初被告商品目録記載のとおり、
商標権侵害の対象商品を本件コンピュータの商品名及び本件改良後システムの名称
で特定をしていたが、平成１１年９月１０日付準備書面において、別紙被告商品目
録記載のとおり、その対象を変更している。しかしながら、その趣旨は、同準備書
面記載のとおり、被告が将来において商品名を変更して商標権侵害を行うおそれが
あるから、より一般的な目録にしたというものであり、専ら差止請求の実効性を確
保する趣旨に出るものであると解される。
        　そうすると、差止請求等の対象としては、あくまでも別紙被告商品目録
そのものに該当する商品（同別紙の記載からすると本件改良後システムのみを意味
していると解される。）が対象になると解されるが、原告は従前から本件改良前シ
ステムの売上についても損害賠償の対象であると主張し、また、本件コンピュータ
が本件商標権の指定商品と同一ないし類似すると主張するとともに、本件コンピュ
ータに関して使用されている本件被告標章をもって、本件改良後システムの商標と
しても機能していると主張していることからすると、損害賠償の対象としては、本
件改良前システムに関する本件被告標章３の使用行為及び本件改良後システムの一
部を構成している本件コンピュータに関する本件被告標章の使用行為も、その対象
として主張する趣旨と解するのが相当である。
      イ　本件改良前システム及び本件コンピュータの売上高について
        　原告は、別紙売上高一覧表記載のとおり、本件システムの売上高がある
と主張するので、同表の番号欄記載の番号にしたがって、順次検討する。
        　なお、上記２(1)記載のことからすると、遅くとも平成９年以降は、本件
改良前システムが販売されたとは認められず、また、早くとも平成８年夏以前に本
件コンピュータが販売されたとは認められないから、同表１番ないし１７番につい
ては、本件改良前システムの販売か否かのみを検討し、同表２５番以降は、本件コ
ンピュータの販売か否かのみを検討することとする。
        (ア)　１番について
          　証拠（乙１８、１９）と弁論の全趣旨によれば、１番の取引によっ
て、被告は、「ＰＣ版配車支援システム開発設備」として、①開発・保守用パソコ
ン（ＮＥＣ製ＰＣ９８２１Ｘａ／ｃｌｏｗ）一式、②パソコン増設メモリ（１６Ｍ
Ｂ　ＳＩＭ）２個、③パソコンＴＣＰ／ＩＰ通信ハード／ソフト一式、④開発・保
守用地図ＤＢ（パイオニアナビコム製）一式、⑤開発・保守用ＧＰＳ（パイオニア
ナビコム製ＧＰＳ３０３ＰＴ）一式、⑥文字放送受信ハード／ソフト一式、⑦ＨＴ
－５００取付金具一式を、合計１３７万円（消費税別途加算）で販売したことが認
められる。
          　この取引内容は、本件改良前システムの構成となり得るものであり、
特に④と⑤は、本件改良前システムの共同開発者であるパイオニアナビコムの製品
であり、また、証拠（甲３１）によれば、⑦のＨＴ－５００は、同じく共同開発者
である日本シティメディアのテレターミナル方式の専用無線携帯端末であることが
認められることからすると、１番の取引は、本件改良前システムの販売と推認する
ことができる。



          　他方、被告は、１番の取引は、稼働中の既存システムの追加ハードの
納品及び保守であると主張するにとどまっており、真実そうであれば、何らかの客
観的証拠を提出してしかるべきであるが、そのような証拠を何ら提出していないか
ら、上記推認は覆らない。
          　したがって、１番の取引は、全体として、本件改良前システムの販売
であったと見るのが相当である。
        (イ)　２、３及び６番について
          　証拠（乙１８、２０）と弁論の全趣旨によれば、２番の取引によっ
て、被告は、「ＰＣ版Ｋシリーズリンクソフト」を販売したことが認められるが、
その見積書（乙２０の２）の備考欄には、「Ｋシリーズ事務処理システムとパソコ
ンシステムの連携処理ソフトウエア」と記載されている。そうすると、同取引は、
取引先に存在する２つのシステムを連携（リンク）させるためのソフトの販売であ
ったと見るのが相当であり、本件改良前システムの販売とは認められない。
          　そして、証拠（乙１８、２１）と弁論の全趣旨によれば、３番の取引
によって、被告は、「ＷＳ版Ｋシリーズリンクソフト」を販売したことが認められ
るが、その見積書（乙２１の２）の備考欄には、「Ｋシリーズ事務処理システムと
ワークステーションシステムの連携処理ソフトウエア」と記載されていることか
ら、３番の取引は、２番の取引同様、本件改良前システムの販売とは認められな
い。
          　また、証拠（乙１８、２２）と弁論の全趣旨によれば、６番の取引に
よって、被告は、「ＫシリーズホストとＰＣの連携機能」一式を販売したことが認
められるので、その取引名称からして、その取引内容は、２及び３番の取引と同様
であったと認められ、本件改良前システムの販売とは認められない。
        (ウ)　４、３０及び３４番について
          　証拠（乙１８、４４）と弁論の全趣旨によれば、４番の取引は、●●
道路（●●の部分は、被告が開示しないため不明。以下同様。）に設置している情
報表示板の制御を行うシステムの開発を請け負ったものと認められるのであって、
本件改良前システムの販売とは認められない。
          　そして、証拠（乙１８、４５）と弁論の全趣旨によれば、３０番の取
引は、４番の取引先に対し、ソフトの開発を請け負ったものと認められるのであっ
て、本件コンピュータの販売とは認められない。
          　また、証拠（乙１８）によれば、３４番の取引は、その詳細は不明で
あるものの、売上高一覧表の摘要欄に、３０番の取引と同じく「●●：交通システ
ム」と記載されていることが認められ、本件コンピュータの販売とは認められな
い。
        (エ)　５、７、９、１１、１２、１４ないし１８、２０、２１、２４、２
５、２８、３１、３２、３５、３８、４０、４１、４３、４５ないし４７、５１な
いし５３、５７、５９ないし６１、６３、６８、７０、７１、７３、７４、７６な
いし７８、８０、８１、８４ないし１０４、１０６ないし１１０番について
          　証拠（乙１８）によれば、これらは、いずれも「配車システム保
守」、「システム保守」又は「保守」にかかるものであって、その取引経過からす
ると、平成７年１２月以降、毎月５１万５０００円（ただし、平成９年４月以降は
毎月５２万５０００円）のものと、平成９年１０月以降、毎月８４万円のものとの
２種類があるものと認められる。なお、４５及び４７番の取引については、乙１８
の売上高一覧表の摘要欄には何ら記載が認められないものの、その金額からして、
毎月８４万円の保守料金と見るのが相当である。
          　したがって、上記掲記の取引が、本件改良前システムの販売又は本件
コンピュータの販売であるとは認められない。
          　これら保守料金について、原告は、被告がシステム保守料金は本件コ
ンピュータの入れ替え（交換）の代金としてまかなわれていると主張しているので
本件システムの代金の一部であると主張する。
          　しかし、弁論の全趣旨によれば、この被告の主張は、別紙売上高一覧
表４８番の取引について本件コンピュータの売買代金が発生したかどうかの主張に
すぎず、保守料金一般の主張ではないと認められるから、原告の主張は採用するこ
とができない。
        (オ)　８及び１０番について
          　証拠（乙１８、２３、２４）と弁論の全趣旨によれば、被告は、８番
の取引によって、「農業機械稼働状況支援システム」一式を販売し、１０番の取引



によって、当該システムのＧＰＳ精度を高めるため「Ｄ－ＧＰＳデータ通信ソフト
ウェア」を試作し、「研究所詳細地図表示」を製作したものと認められる。
          　原告は、８番の取引対象は、本件改良前システムをカスタマイズした
ものであると主張する。
          　確かに、８番の取引対象であるシステムは、１０番の取引内容から明
らかなように、ＧＰＳを使用するので、その点では、本件改良前システムと同じで
あるということができるが、８番の取引は農業機械の稼働状況を支援するためのシ
ステムであること、当該システムによって実現される機能が一切不明であること、
当該システムの構成要素も不明であることからすると、その共通点をもって、直ち
に原告の主張を認めることはできない。
          　そして、他に原告の主張を認めるに足る証拠はないから、８及び１０
番の取引は、本件改良前システムの販売と認めることはできない。
        (カ)　１３番について
          　証拠（乙１８、２６）と弁論の全趣旨によれば、被告は、１３番の取
引によって、「民間業務用システム開発」として、①構造設計、②配車支援機能製
作、③運行実績管理機能製作、④検索処理製作、⑤マスタ登録（地図データ含
む）、⑥メンテナンス機能製作を行っているが、その物品受領書（乙２６の１）に
よれば、この取引は、①デモシステムのＰＣへの組み込み、②地図データＣＤ－Ｒ
ＯＭという形態で納品されていることが認められる。
          　そして、被告は、１３番の取引について、もともとの共同開発先に対
する新規のソフトウエア開発であり、見積書記載の作業時間数に応じた役務報酬で
あると主張しているところ、その見積書（乙２６の２）には、時間数と単価を乗じ
た金額が記載されていることが認められる。
          　このことからすると、１３番の取引内容は、コンピュータプログラム
の作成という役務の提供と地図データの販売であったと見るのが相当である。
          　したがって、１３番の取引は、商品である本件改良前システムの販売
と認めることはできない。
        (キ)　１９、３６、３９及び４８番について
          ａ　証拠（乙１８、２７）と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成８年
１０月２０日ころ、１９番の取引によって、「●●工場配車支援システム」一式を
販売したことが認められるところ、その取引名称からして、本件改良前システムの
販売であると推認される。
            　そして、弁論の全趣旨によれば、１９、３６、３９及び４８番の取
引は、同一の取引先であると認められるところ、証拠（乙１８、３２）と弁論の全
趣旨によれば、被告は、平成９年７月５日ころ、３９番の取引によって、「●●工
場モニカ改良」を行ったものと認められる。
            　これらのことからすると、被告は、１９及び３９番の取引先の工場
において、１９番の取引によって、本件改良前システムを販売し、３９番の取引に
よって、当該システムを本件改良後システムに変更したと見るのが相当である。そ
して、本件コンピュータは、本件改良後システムの販売に当たって、被告が開発、
製造したものであるから、被告は、３９番の取引によって、本件改良前システムを
本件改良後システムに変更するに当たり、本件コンピュータを販売したと見るのが
相当である。
          ｂ　証拠（乙１８、３１）と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成９年
６月１０日ころ、３６番の取引によって、「●●㈱御向配車支援システム改良」を
行ったことが認められるが、売上高一覧表の当該売上に係る摘要欄には、「●●モ
ニカ」と記載されていることが認められる。
            　そうすると、この３６番の取引も、３９番の取引同様、それまで、
異なる配車支援システムを利用していた取引先に対し、本件改良後システムを導入
したものと見るのが相当である。そして、被告は、３９番の取引同様、３６番の取
引によって、本件改良後システムを導入するに当たり、本件コンピュータを販売し
たと見るのが相当である。
          ｃ　証拠（乙１８）によれば、売上高一覧表の４８番の取引の摘要欄に
は、「●●西東京モニカ」と本件改良後システムの商品名が記載されているので、
本件改良後システムと関係のある取引と推認される。
            　もっとも、この取引に関する取引書類等は提出されていないので、
その詳細は証拠上不明である。
            　しかしながら、被告は、４８番の取引に関し、本件コンピュータの



製造に関係するソフトの改造であるが、本件コンピュータそのものについては、補
助金助成等を利用した現物の交換として通常の定額保守費用でまかない、売買代金
は発生していないと主張しており、少なくとも、４８番の取引によって、本件コン
ピュータが、取引先に引き渡されたこと自体は認めている。
            　そして、被告は、本件コンピュータの代金は発生していないと主張
するが、取引先との関係で売買代金が発生していないことうかがわせる客観的証拠
はない以上、４８番の取引には、本件コンピュータの販売が含まれていたと見るの
が相当である。
        (ク)　２２、２６、３３及び３７番について
          　証拠（乙１８、２８）と弁論の全趣旨によれば、被告は、２２番の取
引によって、ルートマネージャーという「民間業務用システム開発」を行ったこと
が認められるが、同システムには、①運行管理と②安全運行管理が含まれることが
認められる。これは、本件改良前システムの機能と似ているといえなくもない。
          　しかし、２２番の取引の見積書（乙２８の３）には、時間数と単価を
乗じた金額が見積額として記載されていることが認められるのであって、このこと
からすると、２２番の取引は、システム商品の販売というよりも、システム開発と
いうコンピュータプログラムの作成という役務の提供であったと認められる。
          　そして、証拠（乙１８）によれば、２６、３３及び３７番の取引は、
いずれもルートマネージャーに関する取引であると認められ、その詳細は不明であ
るものの、その取引名称からして、２２番の取引同様、その取引内容は、役務の提
供であったと認められる。
          　したがって、上記掲記の番号の取引は、いずれも、本件改良前システ
ムの販売とは認められず、また、本件コンピュータの販売が含まれていたとも認め
られない。
        (ケ)　２３及び２９番について
          　証拠（乙１８、２９）と弁論の全趣旨によれば、被告は、２３番の取
引によって、●●株式会社の三ツ沢サテライトシステムを更新したことが認めら
れ、具体的には、ホストＰＣのハードウエア及びソフトウエアと、出荷カードポス
トのハードウエア及びソフトウエアの各一式を納品したことが認められる。
          　被告は、この取引は、販売管理システムの更新であると主張するとこ
ろ、上記取引の内容からすると、被告の主張も相当程度合理的であると考えられ
る。他方、この取引が、本件システムに関する取引であると認めるに足る証拠はな
い。
          　そして、２９番の取引の詳細は不明であるものの、証拠（乙１８）に
よれば、その売上高一覧表の摘要欄には、「●●／三沢サテライト」と記載されて
いることが認められる。そうすると、同取引も、２３番同様、本件システムに関す
る取引であるとは認められない。
          　したがって、２３及び２９番の取引に、本件改良前システム又は本件
コンピュータの販売が含まれていたとは認められない。
        (コ)　２７番について
          　証拠（乙１８、３０）と弁論の全趣旨によれば、被告は、２７番の取
引によって、雪氷対策車両管理システムとして、ＬＳＩカードのフォーマット及び
読み込み、車両マスターメンテナンス及び実績データ送信を行ったことが認めら
れ、その見積書（乙３０の２）には、人日数に単価を乗じた金額が見積額として記
載されていることが認められる。
          　このことからすると、２７番の取引は、システム商品の販売というよ
りも、何らかの役務の提供と見るのが相当であって、本件改良後システムの販売と
は認められないから、この取引に本件コンピュータの販売が含まれていたとも認め
られない。
        (サ)　４２、５０、５６、５８、６４、６５及び７５番について
          　これらの取引の詳細は不明であるものの、被告は、これらの取引は、
長野オリンピックに関係する信号機等の交通システムに関するものと主張する。そ
して、証拠（乙１８）によれば、これらの取引の売上高一覧表の摘要欄には、「●
●／長野交通情報その１」、「●●：長野その２」、「交通・長野交通３」、「交
通・長野交通４」、「交通・長野交通５」、「交通・長野交通６」、「交通・長野
交通県警対」と記載されており、このことからすると、被告の主張は、相当程度合
理的であると考えられる。
          　他方、これらの取引が、本件改良後システムに関する取引であること



をうかがわせるに足る証拠はないことからすれば、これらの取引に本件コンピュー
タの販売は含まれていたとは認められない。
        (シ)　４４番について
          　証拠（乙１８、３３）と弁論の全趣旨によれば、被告は、４４番の取
引によって、●●向けＴ－ＭＣＳＳ開発として、車両運行管理機能と運行実績管理
機能の開発を行ったことが認められる。
          　そして、その見積書（乙３３の３）には、時間数と単価を乗じた金額
が見積額として記載されているものと認められるから、４４番の取引は、役務の提
供であったと見るのが相当である。
          　したがって、４４番の取引は、商品の売買とは認められず、本件コン
ピュータの販売が含まれていたとは認められない。
        (ス)　４９番について
          　証拠（乙１８）によれば、売上高一覧表の４９番の取引の摘要欄に
は、「●●工場」と記載されているにすぎず、同取引が、本件改良後システムの販
売と関係することをうかがわせるものではなく、その他に、同取引が、本件改良後
システムと関係のある取引であることを認めるに足る証拠もない。
        (セ)　５４番について
          　証拠（乙１８、３４ないし３６）と弁論の全趣旨によれば、被告は、
５４番の取引によって、車両動態管理システムの通信ソフト開発／通信機能改造及
びモデム取付工事を行ったことが認められる。そして、その具体的内容は、車載機
器通信ソフト開発、センターシステム通信機能改造及びテレターミナル無線モデム
取付工事であると認められるので（乙３４の２）、本件改良後システムと機能的に
類似するシステムに関する取引であると考えられる。
          　しかしながら、５４番の取引では、管理対象車両に、テレターミナル
専用無線モデム３３台が取り付けられたと認められ（乙３６）、本件コンピュータ
が販売されたと認めるに足る証拠はない。
        (ソ)　５５及び７２番について
          　証拠（乙１８）によれば、売上高一覧表の５５及び７２番の取引の摘
要欄には、「●●デリバリ」と記載されているにすぎず、同取引が、本件改良後シ
ステムの販売と関係することをうかがわせるものではなく、その他に、それらの取
引が、本件改良後システムと関係のある取引であることを認めるに足る証拠もな
い。
        (タ)　６２番について
          　証拠（乙１８、４６）と弁論の全趣旨によれば、被告は、６２番の取
引によって、●●生産指示システムの海外対応のためのソフトウエアの製作を行っ
たことが認められるのであって、その取引が、本件改良後システムと関係のある取
引であることを認めるに足る証拠はない。
        (チ)　６７番について
          　証拠（乙１８、３７）と弁論の全趣旨によれば、被告は、６７番の取
引によって、端末側通信ソフト開発及びセンター側データ受信ソフトのリプレイス
を行い、それに伴って、ニッケル水素蓄電池、リブレット用ＲＳ２３２Ｃクロスケ
ーブル、ソフトウエアインストール手順書、システム仕様書一式を納品したことが
認められる。
          　これらのことからすると、仮に、端末側通信ソフト開発及びセンター
側データ受信ソフトが、本件改良後システムのソフトを意味しているとしても、こ
の取引によって、本件コンピュータが販売されたとは認められない。
        (ツ)　６９番について
          　証拠（甲１２、１３、乙９、１８、３８）と弁論の全趣旨によれば、
被告は、６９番の取引によって、関西シティメディア株式会社に対し、「ＧＰＳ車
載コンピュータサンプル出荷」として、本件コンピュータである「ＶＣ１００Ｍ
Ｓ」及び「ＭＣ４００ＤＴ」を１台ずつ合計３４万円で販売したことが認められ
る。
        (テ)　７９番について
          　証拠（乙１８、４１）と弁論の全趣旨によれば、被告は、７９番の取
引によって、「ＤｏＰａ通信評価ソフト」の開発を行ったことが認められるとこ
ろ、その取引名称からして、この取引によって、本件コンピュータが販売されたと
は認められない。
        (ト)　８２、８３及び１１１番について



          　証拠（乙１８、３９）と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成１０年
９月８日ころ、８２番の取引によって、「●●向けシステム開発」を行い、具体的
には運行状況表示処理、センター側メール通信ソフト及び車載端末側調査設計を行
うとともに、ＶＩＳＭＡＰ３地図ＣＤーＲＯＭ１枚を販売したことが認められる。
          　また、証拠（乙１８、４０）と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成
１０年９月１７日ころ、８３番の取引によって、「●●向けＧＰＳ連動システム開
発」を行い、具体的にはプログラムの構造設計、運行状況表示処理一式、携帯電話
通信機能一式を開発したことが認められる。
          　また、証拠（乙１８、４２）と弁論の全趣旨によれば、被告は、平成
１１年９月３０日ころ、１１１番の取引によって、「●●向け車両情報システム一
式」を販売しており、具体的には、車両コンピュータ２台、特定小電力送信機２台
及び特定小電力受信機１台を販売したことが認められる。
          　これらの取引に係るシステムは、その内容からして、本件改良後シス
テムと類似した機能を有するシステムであると認められるが、本件改良後システム
の商品名である「モニカ」という記載がされておらず、本件コンピュータが販売さ
れたと認めるに足る的確な証拠がない上、弁論の全趣旨によれば、被告は、本件コ
ンピュータを個別受注生産していたものと認められる一方、これらの取引時期が、
本件訴訟提起後であることからすれば、被告が、これらの取引によって、本件コン
ピュータと同一の機能を有するコンピュータを販売していたとしても、その販売に
際しては、本件コンピュータの商品名を使用せず、本件被告標章を使用しなかった
ことも十分考え得るところである。
          　これらのことからすると、これらの取引によって、本件商標権を侵害
する形態で本件コンピュータが販売されたとは認められないというべきである。
        (ナ)　１０５番について
          　証拠（乙１８）によれば、売上高一覧表の１０５番の取引の摘要欄に
は、「●●／カードＰＣ・メモリ　５セ」と記載されているものの、その詳細は不
明である。しかしながら、摘要欄の記載からしても、この取引によって、本件コン
ピュータが販売されたとは認められない。
      ウ　以上によれば、本件改良前システムの売上として認められるのは、１及
び１９番の取引であり、その合計（消費税抜きの価格合計）は、７９７万円とな
る。
        　また、本件コンピュータの販売が含まれる取引と認められるのは、３
６、３９、４８及び６９番である。もっとも、本件コンピュータ自体の売上が判明
する６９番を除き、３６、３９及び４８番の取引は、本件コンピュータ以外のコン
ピュータプログラムの開発等の売上も含まれた売上しか判明せず、しかも本件コン
ピュータが何台販売されたかも不明であるが、証拠（乙１８）と弁論の全趣旨によ
れば、それらの取引は、いずれも既存のシステムの改良であったと認められるの
で、その売上の主な要素はコンピュータプログラムの開発と本件コンピュータの販
売であったと考えられる。そこで、３６、３９及び４８番の取引の内、本件コンピ
ュータの価格が占める割合は、各売上高の２分の１と見るのが相当である。
        　したがって、本件コンピュータの売上として認められるのは、合計５５
９万円（消費税抜き価格）となる。
          （３５０万円＋４００万円＋３００万円）×１／２＋３４万円＝５５９
万円 
        　よって、被告が本件被告標章３を付した甲９のパンフレットを頒布した
こと及び本件コンピュータに本件被告標章を付したことに対して支払うべき使用料
相当額算定の基礎とすべき売上高は、１３５６万円となる。
        　なお、被告は、本件被告標章の使用と本件改良前システムないし本件コ
ンピュータの販売との間には因果関係がないから、使用料相当額は０円であると主
張する。
        　本件における原告の使用料相当額の請求は、商標法３８条３項に基づく
ものであるが、同規定によれば、商標権者は、損害の発生について主張立証する必
要はなく、権利侵害の事実と受けるべき金額を主張立証すれば足りるのであって、
侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して、損害賠償の責
めを免れることができると解される（最高裁平成９年３月１１日判決・民集５１巻
３号１０５５頁参照）。
        　これについて被告は、１番の取引先は、既存システムが稼働している取
引先であり、１９番の取引先は、以前からの共同開発先であると主張するが、その



ような事実を認めるに足る証拠はなく、さらに甲９のパンフレットの頒布と無関係
に販売されたことについての証拠もない。また、たとえ、本件コンピュータの販売
先が、本件改良前システムのユーザーであり、本件コンピュータをバージョンアッ
プ等のために購入したとしても、本件コンピュータについては、商品自体に本件被
告標章が付されており、その購入者に対して本件コンピュータの出所を表示するこ
とになる。
        　これらに加え、本件コンピュータにおける本件被告標章の使用態様や甲
１７ないし２１及び２７に見られる原告の業務状況に照らすと、本件被告標章を使
用することによって原告に損害が生じなかったとはいえない。
        　したがって、被告の上記主張は採用することができない。
      エ　使用料率
        　上記被告の売上高に乗ずべき本件登録商標のいずれか又はそのすべての
使用料率は、原告と被告の業種は類似しており、実際、原告は、遅くとも平成１０
年９月以降、本件改良前システム及び本件コンピュータと競合する商品を販売して
いること（甲２７）、被告の本件被告標章の使用態様、被告の営業態様、その他本
件口頭弁論において明らかとなった一切の事情を斟酌して、３パーセントと見るの
が相当である。
      オ　使用料相当額
        　以上によれば、被告が、本件商標権侵害によって、原告に対して支払う
べき使用料相当額は、４０万６８００円であると認められる。
    (2)　弁護士費用
      　原告が本訴の提起及び遂行を弁護士に委任したことは当裁判所に顕著であ
るところ、原告が本件商標権侵害の差止め及び損害賠償を求めるためには、弁護士
費用の出捐が必要であったと認められ、本件事案の内容、訴訟の経過、認容の程度
等を勘案すると、被告の本件商標権侵害と相当因果関係にある弁護士費用は、６０
万円とするのが相当である。
  ６　よって、主文のとおり判決する。
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