
 
 
        

- 1 - 

平成２５年１０月１８日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２４年（ワ）第１１９３０号 商標権侵害行為差止等請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年９月４日 

判         決 

東京都港区＜以下略＞ 

    原              告     有 限 会 社 ギ ル ビ ー                

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士                 雪 丸 真 吾                

同                亀 井 弘 泰                

東京都目黒区＜以下略＞ 

被               告                 株 式 会 社 ハ イ ・ ス ポ ー ツ 社                

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士                 島 田 康 男                

同 訴 訟 復 代 理 人 弁 護 士                石    川 順 道                

同                増 田 智 史                

主                  文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由            

第１ 請求 

１ 主位的請求 

(1) 被告は，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品

を販売し，販売のために展示し，または同商品に関する広告に同標章を付して

はならない。 

(2) 被告は，原告に対し，４０１３万６８００円及びこれに対する平成２４年５

月１６日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

(3) 上記(2)について仮執行宣言 

２ 予備的請求 
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(1) 被告は，別紙被告標章目録記載の標章を付した別紙被告商品目録記載の商品

を輸入し，販売し，販売のために展示し，または同商品に関する広告に同標章

を付してはならない。 

(2) 被告は，別紙被告標章目録を付した別紙被告商品目録記載の商品を廃棄せよ。 

(3) 被告は，原告に対し，１８２万８４８５円及びこれに対する平成２４年５月

１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

(4) 上記(3)について仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

１ 前提事実（証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない。） 

(1) 原告は，ボウリング用品の販売等を業とする特例有限会社であり，被告は，

各種スポーツ用器具，部品類の販売等を業とする株式会社である。 

(2) 原告と被告は，遅くとも昭和６０年代には，原告が調達して準備した缶に

原告が殺菌剤である「両性界面活性剤テゴー５１」（以下「テゴー５１」と

いう。）を配合した靴用の除菌消臭剤（以下「原告消臭剤」という。）を充

填して被告に販売し，被告においてボウリング場に小売販売する形態での取

引を継続してきた（以下「本件取引」という。）。 

(3) 本件取引においては，原告が缶を調達する際に，缶のデザインについては，

被告の了解のもと，原告が製缶業者に対しデザインを指示していた。その一

つである北海製罐株式会社（以下「北海製罐」という。）作成の昭和６２年

１１月２７日付け「校正刷」と題する書面（甲１の１。以下「本件第１校正

刷り」という。）の品名の部分には，「ハイスポーツ５５５ ＡＥ４２０Ｙ」

との記載がある。缶のデザイン部分（甲１の１〔２枚目〕）には，欧文字「Ａ

ＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載

と，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，「用途」の部分には，

「シュークリーンは一吹で靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し・・・」等と

記載されている。 
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(4) また，本件取引にかかる缶入り除菌消臭剤の表面デザインである，北海製

罐作成の１９９５年（平成７年）１０月２６日付け「校正刷」と題する書面

（甲１の２。以下「本件第２校正刷り」という。）の１枚目の品名の部分に

は，「ハイ・スポーツ５５５ ＡＥ４２０ＹＮ」との記載がある。また，同

校正刷りの２枚目には，その上段に校正刷りの項目・指示事項欄があり，そ

の下段には缶表面のデザイン案が掲げられており，同デザイン案には，表面

に相当する部分に，欧文字「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」，「Ｎｏ．５５５」，被

告の会社名等が記載され，裏面に相当する部分の「名称」欄には，「シュー

フレッシュＮｏ．５５５除菌用」と記載されている。 

(5) 原告と被告との本件取引については，平成１０年ころまでには，被告への

製品の納入価格を巡って原被告間で対立が生じるようになったため，平成１

０年１０月１０日に納入された品を最後に平成１０年１０月２９日の代金

支払をもって終了し，被告は本件取引にかかる当時の在庫商品すべてを買い

取った。 

(6) 本件第２校正刷り（甲１の２）の２枚目には，上段の項目・指示事項欄の

右側余白部分に，下記の内容の手書きの記載（以下「本件手書き部分」とい

う。）があり，その下に被告代表者の記名印が押されている。 

               記 

    「注告 

今後他社で製造する場合当社使用（名称，用途，説明文）使用出来

ません。 

      無断使用の場合使用料其の他を請求する 

   １０／３０ Ａ氏下見てＯＫ〔判決注：又は「下見でＯＫ」〕」  

(7) 被告は，原告との取引終了に当たり，ロイド株式会社（以下「ロイド」と

いう。）に製造を委託して製品の納入を受け，「Ａ－５３０」の品番で，品

名を「シュークリーンスプレー」とする靴用の除菌消臭剤を販売することと
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し，平成１０年９月１４日には，同社に対し５０００本を発注し，販売を開

始した。〔乙７の３〕 

(8) その後，被告は，平成１５年１０月ころからは，株式会社抗菌テクノ（以

下「抗菌テクノ」という。）との間で，靴用の除菌消臭スプレーである別紙

被告商品目録記載の商品（以下「被告商品」という。）の納入を受け，被告

が販売する取引を開始した。被告商品には，別紙被告標章目録記載の標章（以

下「被告標章」という。）が付されている。 

なお，抗菌テクノは，その後抗菌マイスター有限会社（以下「抗菌マイス

ター」という。）に社名等を変更した。 

(9) 原告代表者は，平成２３年２月１４日，下記の商標につき商標登録出願を

行い，同年７月２９日，登録第５４２８６６７号として商標登録を受けた（以

下，「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）。 

               記 

    登録商標：              

指定商品：第５類 消臭剤（工業用のもの及び身体用のものを除く。），

薬剤，医療用油紙，衛生マスク，オブラート，ガーゼ，カプ

セル，眼帯，耳帯，ばんそうこう，包帯，医療用腕環，はえ

取り紙，防虫紙，乳糖 

   なお，本件商標の商標公報には，「【称呼（参考情報）】」として，「シ

ュクリーン，シュ」と記載されている。〔甲７〕 

(10) 原告は，平成２４年４月２４日，本件訴えを提起した。〔顕著な事実〕 

(11) 被告は，現在も被告商品を販売している。 

２ 本件は，原告が，被告に対し，主位的に，平成１０年１０月３０日，本件取

引の終了に当たり，原告と被告との間で，原告は，被告に対して，それまで原

告消臭剤を充填した商品に付していた商品名「シュークリーン」や「シューフ

レッシュ」を，以後，別の商品に使用しないよう約束させ，被告もこれに合意
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した（以下「本件合意」という。）にもかかわらず，被告が「ＳＨＯＥ ＣＬＥ

ＡＮ」及び「シュークリーン」の標章を付した靴用の除菌消臭剤（被告商品）

を販売しているのは，本件合意に反すると主張して，本件合意の履行請求及び

債務不履行に基づく損害賠償として，(1)被告標章を付した被告商品の販売等の

差止め，(2)本件合意において賠償額の予定がされたとして，これに基づく平成

１０年１１月１日から平成２４年２月２９日までの損害金３８１３万６８００

円及び弁護士費用２００万円の合計４０１３万６８００円並びにこれに対する

平成２４年５月１６日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率

年６分の割合による遅延損害金の支払を，予備的に，被告が被告標章を付した

被告商品を販売等する行為は，本件商標権を侵害するとして，(1)被告標章を付

した被告商品の輸入，販売等の差止め，(2)被告標章を付した被告商品の廃棄，

(3)平成２３年８月１日から平成２４年２月２９日までの使用料相当額の損害

賠償として１６６万８４８５円及び弁護士費用１６万円の合計１８２万８４８

５円並びにこれに対する平成２４年５月１６日（訴状送達の日の翌日）から支

払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ

る。  

３ 争点 

(1) 主位的請求につき 

ア 本件合意の存否 

イ 賠償額の予定の有無及びその額 

ウ 消滅時効の成否（仮定的抗弁） 

  (ｱ) 商事消滅時効 

  (ｲ) 民事消滅時効 

 エ 信義則違反に基づく権利の失効の成否（仮定的抗弁） 

  (2) 予備的請求につき 

    ア 本件商標と被告標章との類否 
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  イ 商標法２６条１項２号の適用の可否 

   ウ 本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか 

   (ｱ) 商標法３条１項３号及び４６条１項１号適用の可否 

      (ｲ) 商標法４条１項１６号及び４６条１項１号適用の可否 

   エ 権利濫用の成否 

  オ 損害発生の有無及びその額 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点(1)ア（本件合意の存否）について 

 〔原告の主張〕 

 (1) 被告は，昭和６０年代から，原告から原告消臭剤を充填した靴用の缶入り

除菌消臭剤を購入し，ボウリング場等に小売するなどしてきた。原告消臭剤

を充填した商品の商品名については，原告が各取引先と協議して決めていた

ところ，被告に卸す商品については「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ（シュークリー

ン）」「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ（シューフレッシュ）」などとしこれらの商品

名の入った缶を原告において用意し，内容物として原告消臭剤を充填して被

告に卸売するという取引を継続してきた。 

   ところが，平成１０年ころまでに，被告は原告に対して，商品の卸売価格

を安くするよう求めるようになった。当時の原告からの卸売単価は，少なく

とも１本２５０円（小売単価は３８０円から４５０円程度）であったところ，

被告はこれを品質を落として安く製造し，卸売単価を１５０円から１８０円

程度にしてほしいと求めてきた。原告は，原告消臭剤の特長的成分であるテ

ゴー５１を入れるための原価などからして，そのような値引きは不可能であ

り，除菌効果や安全性の品質を落とすことはできないとして，これを断った

ところ，被告は原告から商品を購入することを止めることになった。 

 (2) 原告と被告との間の本件取引は平成１０年１０月２９日の代金支払をもっ

て終了したところ，同月３０日，原告と被告との間に，それまで原告消臭剤
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を充填した商品につけていた商品名「シュークリーン」や「シューフレッシ

ュ」を，以後，別の商品に使用しないという内容の本件合意が成立した。 

 (3) したがって，被告において，被告標章を付した被告商品を販売する行為は，

本件合意に反するものであるから，原告は，本件合意に基づく履行請求とし

て，被告標章を付した被告商品の販売等の差止めを求める。 

 〔被告の主張〕 

 (1) 〔原告の主張〕(1)について，本件取引の開始は昭和５６年ころからである

が，その余の事実は認める。 

  (2) 同(2)について，本件取引が平成１０年１０月２９日の代金支払をもって終

了したことは認めるが，本件合意の存在は否認し，その余の主張についても

否認ないし争う。 

原告が本件合意の存在の証拠であるとする本件第２校正刷り（甲１の２）

記載の本件手書き部分は，「Ａ氏下見てＯＫ」ではなく「Ａ氏下見でＯＫ」

と記載されているものであって，何ら本件合意の存在を推認させるものでな

い。本件手書き部分は，平成７年１０月３０日当時，本件第２校正刷り（甲

１の２）の内容について被告代表者が確認した際に押印した被告代表者の記

名印があるのを奇貨として，その上部に，原告代表者が書き加えた内容と解

される。 

 (3) 同(3)は否認ないし争う。 

(4) 本件取引の経緯は以下のとおりである。 

   被告は，原告消臭剤を充填した缶入り消臭剤を自社のオリジナル品の形式

で販売することを計画し，昭和５９年８月ころから，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡ

Ｎ」標章を付して販売を始めた。本件取引の形態はいわゆるＯＥＭ取引であ

り，原告はその製造に係る原告消臭剤をスプレー缶に充填し，被告の社名，

所在地，電話番号及び「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を付して被告に納品し

た。 
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   当初はスプレー缶に紙ラベルを巻いていたが，昭和６２年１２月ころから

は，スプレー缶に直接印刷するようになった。被告は自社ブランドでのＯＥ

Ｍ取引にあたって，ラベル代として従来の仕入れ価格に５円上乗せし，原告

からの納品価格を単価２６５円とし，これを３６０円で販売した。自社ブラ

ンドでのＯＥＭ取引であるから，被告は自社ブランドのラベルを印刷した製

品は全量引き取っていた。 

   上記「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を付した商品の販売は平成３年初めこ

ろまで行われた。「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を付した商品のラベルには，

被告の社名，所在地及び電話番号が表示されており，さらに被告の会社名の

頭の欧文字ＨＳを図案化したものと欧文字「ＨＩＧＨ ＳＰＯＲＴＳ」とを

２段に構成した標章，欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「ＳＨＯＥ ＣＬ

ＥＡＮ」とを２段に構成した標章等が表示されていた（甲１の１〔２枚目〕）。 

   平成３年２月ころになると，被告が全量を買い取りしなければならないた

めの在庫負担が大きく，被告の営業に影響を与えるようになったことから，

被告はＯＥＭでの取引を中止し，原告から製品を購入して，これを販売する

ことにした。この形態の取引は平成７年１２月ころまで続いた。 

   平成７年ころ，被告は，再度，自社オリジナル品として販売することを計

画し，平成８年１月ころから「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を付してボウリン

グ場等の貸し靴用として原告消臭剤を充填した除菌消臭剤の販売を始めた。

この原告と被告との取引の形態は，いわゆるＯＥＭ取引であり，原告は，原

告消臭剤（スプレー缶入り）に被告社名，被告電話番号及び「Ｓｈｕ－Ｆｒ

ｅｓｈ」標章を表示して被告に納品した。 

   ボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤の販売は競争が激しかったことか

ら，平成９年ころには，販売単価が３００円を切るようになってきた。被告

は原告に対して卸売価格を引き下げるように依頼し，これに対応してきたが，

原告の協力は得にくくなってきていた。そこで，やむを得ず，仕入先の変更
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を検討するようになった。 

   こうしたことから，本件取引は平成１０年１０月ころに中止され，同月２

９日の仕入代金の支払によって終了した。 

   本件取引の経緯は上記の通りであり，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を付

した商品の取引も「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を付した商品の取引もいずれ

もＯＥＭ取引であって，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章も「Ｓｈｕ－Ｆｒｅ

ｓｈ」標章もいずれも被告の商標である。 

   したがって，原告とのＯＥＭ取引が終了したからといって，被告が被告商

標「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」の使用について，原告から使用を禁止される理

由はないから，特段の事情のない限り，被告が原告との間で「ＳＨＯＥ Ｃ

ＬＥＡＮ」商標の不使用を合意しなければならない理由はない。実際，被告

が「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章の不使用を原告との間で合意したとの事実

は存しない。被告は，平成１０年１０月ころの原告との「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓ

ｈ」のＯＥＭ取引の終了に伴って，被告は新たな仕入先であるロイドとの間

で「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」商標によるＯＥＭ取引を始めている。 

２ 争点(1)イ（賠償額の予定の有無及びその額）について 

〔原告の主張〕 

 (1) 「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付した商品は，ドイツ

製除菌剤であるテゴ－５１及び銀（Ag）を配合し，高い殺菌効果と人体への

安全性を有することを特長とし，厚生労働省の承認も得た優れた製品である

ことが周知されており，高い顧客吸引力が期待できることから，原告はその

卸売単価を少なくとも１本２５０円としていた。近時，内容物は同じ原告の

製品であるものの，「快足スプレー」という別商品名で取引先が販売してい

る商品については，「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標章を付し

た商品ほどの顧客吸引力が期待できないことから，原告は卸売単価を１本１

８５円としている。すなわち，上記の２５０円と１８５円の差額６５円は，
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高い顧客吸引力が期待できる「シュークリーン」や「シューフレッシュ」標

章の使用料である。 

   本件合意の存在を証する本件第２校正刷り（甲１の２）の本件手書き部分

には「無断使用の場合使用料，其の他を請求する」とあるが，これは使用料

その他を賠償額の予定（民法４２０条１項）としたものである。 

 (2) したがって，本件における損害賠償額は，以下の式，すなわち， 

    ６５円×本件合意が成立した日の翌日以降の被告商品累計販売本数 

   と算定される。 

   そして，原告の被告用の売上台帳（甲５）により確認できる平成４年７月

７日ないし平成１０年１０月１０日（約７５か月とみなせる）の累計販売本

数は２７万５０４３本であるから，そこから，本件合意が成立した日の翌日

以降の被告商品累計販売本数を推計すると，次のとおり，５８万６７２０本

となる。 

   ２７万５０４３本÷７５か月≒３６６７本（月当たりの販売本数） 

   ３６６７本×１６０か月（平成１０年１１月１日ないし平成２４年２月２

９日まで）＝５８万６７２０本 

   以上より，本件合意の債務不履行に基づく損害額は以下の算定式のとおり，

３８１３万６８００円である。 

   ６５円×５８万６７２０本＝３８１３万６８００円 

 (3) 弁護士費用 

      本件訴訟を提起し遂行するにあたり要する弁護士費用は，少なくとも金２

００万円を下らない。 

  (4) したがって，原告は，被告に対し，本件合意の債務不履行に基づく損害賠

償として上記(2)及び(3)の合計金４０１３万６８００円及びこれに対する本

訴状送達の日の翌日である平成２４年５月１６日からから支払済みまで商事

法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める。 
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 〔被告の主張〕 

 (1) 〔原告の主張〕(1)につき，本件合意はそもそも存在しないし，本件第２校

正刷り（甲１の２）の本件手書き部分には，そもそも賠償額の記載がない。 

したがって，原告の主張は主張自体失当である。 

  (2) 原告主張の損害額についても否認ないし争う。 

３ 争点(1)ウ（消滅時効の成否〔仮定的抗弁〕）について 

 〔被告の主張〕 

(1) 商事消滅時効 

   被告は原告主張の本件合意の存在を争うものであるが，仮に原告主張の債

務不履行に基づく債権が存在するとしても，時効により消滅している。 

 すなわち，原告と被告はいずれも商人であり，商行為によって生じた債務

の不履行に基づく損害賠償請求についても商法５２２条の適用があり，債務

不履行によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は，本来の債務の履行を請

求し得る時からその進行を開始するから（最高裁平成７年(ｵ)第２４７２号

同１０年４月２４日第二小法廷判決・裁判集民事１８８号２６３頁参照），

本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は，本件合意の成立日である

平成１０年１０月３０日から５年後の平成１５年１０月３０日の経過によ

って，商事消滅時効（商法５２２条）が完成している。 

(2) 民事消滅時効 

  また，本件合意の不履行による原告の損害賠償請求権は，本件合意の成立

日である平成１０年１０月３０日から１０年後の平成２０年１０月３０日

の経過によって，民事消滅時効（民法１６７条１項）が完成している。 

(3) 被告は，平成２４年６月１３日の本件第１回口頭弁論の期日において，上

記商事及び民事消滅時効につき援用の意思表示をした。 

〔原告の主張〕 

   被告の引用する上記最高裁判決は，本来の履行請求権と損害賠償請求権が
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法的に同一性を有することを前提とした判例であって，本件のように不作為

義務に違反した結果生じた損害の回復を求める事案は射程外と理解すべきで

ある。 

  また，仮に同判例の射程が本件に及ぶとしても，「本来の債務の履行を請

求し得る時」とは，原告が被告の不使用合意違反を知ってこれを停止するよ

う請求することが可能となった時と解すべきである。原告が被告の違反を知

ったのは平成２２年ころで，本件訴訟提起より５年以内であり，消滅時効が

成立することはない。 

４ 争点(1)エ（信義則に基づく権利の失効の成否〔仮定的抗弁〕）について 

 〔被告の主張〕 

  原告からは，その主張にかかる本件合意の成立後，１０年以上も被告の使用

に対し差止めないし損害賠償請求がなかったものである。そうすると，仮に本

件合意が存在するとしても，平成１０年１０月３０日の合意成立の日から既に

１０年以上を経過しており，その間，被告は，その合意の成立にかかわらず，

平成１０年１０月３０日以降も「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を使用している

ところ，原告は当業者であるから，被告が「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を使

用していることを知っていたはずであるにもかかわらず，使用差止めや損害賠

償の請求をしていない。したがって，被告は原告の権利はもはや行使されない

と信ずるに至ったものであり，今になって，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章の

不使用の合意に基づき，その履行請求として使用差止めを請求し，損害賠償を

請求することは信義誠実の原則に反するものであり，原告の権利は失効したも

のというべきである。 

 〔原告の主張〕 

  原告が被告商品の存在を知ったのは，平成２２年のことであるから，被告の

上記主張は前提を欠き，理由がない。 

５ 争点(2)ア（本件商標と被告標章との類否）について 
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 〔原告の主張〕 

  本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，カタカナ表記で「シュ－クリーン」

からなる外観を有し，これを表記に従って発音した「シュークリーン」または

「シュクリーン」の称呼を有する。 

  これに対して，被告標章も，ローマ字表記で「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」，カ

タカナ表記で「シュークリーン」からなる外観を有し，「シュークリーン」の

称呼を有する。 

  したがって，被告標章は本件商標と同一あるいは少なくとも類似するもので

ある。 

  また，本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，第５類を指定商品とするとこ

ろ，被告商品はボウリング場の貸し靴等を用途とする消臭剤であり，本件商標

の指定商品と同一または類似するものである。 

  被告は，現在，被告標章を被告商品に商品名として付して製造し，ボウリン

グ場等に販売している。 

  したがって，被告の上記行為は，商標法３７条１項１号により，原告の本件

商標権を侵害する行為である。 

 〔被告の主張〕 

  本件商標は，前記第２，１(9)のとおり，横書き一段の片仮名表記で「シュ-

クリーン」なる外観を有し，「シュクリーン」又は「シュ」の称呼を有するが，

特段の観念は生じない。この点に関して原告は，本件商標の称呼に「シューク

リーン」が含まれると主張するが，第２，１(9)の【称呼（参考情報）】の記載

と明らかに矛盾し，認められない。 

  他方，被告標章は，横書き二段，青文字斜体のローマ字表記「ＳＨＯＥ」「Ｃ

ＬＥＡＮ」からなる外観を有する標章及び横書き一段からなる片仮名表記「シ

ュークリーン」からなるところ，いずれも「しゅーくりーん」の称呼を有し，

「ＳＨＯＥ」からは「靴」が，「ＣＬＥＡＮ」からは「きれいにする，きれい



 
 
        

- 14 - 

になる」がそれぞれ想起されることから，これらを組み合わせて表記される被

告標章は，「靴をきれいにするもの」という観念を有する。 

  また，本件商標と，被告標章との外観が異なることは上記から明らかである。 

さらに，称呼については，本件商標の「シュ」と被告標章の「しゅーくりー

ん」なる称呼との類似性はない。すなわち，本件商標の称呼は「シュクリーン」

又は「シュ」であり，「シュ」と「クリーン」との間にある「-」はハイフンと

捉えられ，長音符（ー）とは表記上明らかに異なり，「シュクリーン」との称

呼を生じる余地はあるが，被告標章の「しゅーくりーん」なる称呼を生じる余

地はなく，明らかに称呼が異なる。 

  以上によれば，本件商標と被告標章とは外観，称呼，観念のいずれにおいて

も類似しない。 

６ 争点(2)イ（商標法２６条１項２号適用の可否）について 

 〔被告の主張〕 

  被告標章は被告商品の用途･品質･効能を普通に用いられる方法で表示したも

のであるから，商標法２６条１項２号により，本件商標権の効力は及ばない。 

  すなわち，被告標章は欧文字「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」であり，欧文字「Ｓ

ＨＯＥ」と欧文字「ＣＬＥＡＮ」を結合したものである。「ＳＨＯＥ」は日本

語の「靴」を表す英語であることは，一般人に広く知られている。また，「Ｃ

ＬＥＡＮ」は日本語の「清潔な，きれいな，汚れのない」等，「きれいに」等，

「きれいにする，きれいになる，」等，及び「きれいにすること」等の意味を

表す英語であることは一般人に広く知られている。 

  被告「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章は，ボウリング場等の貸し靴用のスプレ

ー缶入り除菌消臭剤に付されているところ，「ＳＨＯＥ」は被告商品の用途で

ある靴用の除菌消臭剤を，「ＣＬＥＡＮ」は被告商品の品質・効能である「き

れいな」，「きれいにする，きれいになる」，「きれいにすること」等を表示

するものである。 
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  したがって，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章は，「靴をきれいにする，ある

いは，靴がきれいになる」等の観念を表すものであり，更に，貸し靴用のスプ

レー缶入り除菌消臭剤である被告商品に使用されるときは被告商品の用途・品

質・効能を表すものであり，また，被告「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章は被告

商品に普通に用いられる方法で表示されているから，原告の本件商標権の効力

は被告「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章には及ばない。 

 〔原告の主張〕 

  被告主張のとおり，「ＳＨＯＥ」が日本語の「靴」を表し，「ＣＬＥＡＮ」

が日本語の「清潔な，きれいな，汚れのない」等の意味を表したとしても，例

えば後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具，衛生用品など様々な商品に使用

される可能性のある言葉であり，他方，「除菌消臭剤」に一般に「ＣＬＥＡＮ」

という商標が付されているという取引実態もないから，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡ

Ｎ」という標章が「靴用の除菌消臭剤」という被告商品の用途や品質・効能を

普通に用いられる方法で表しているなどとはいえない。 

  そもそも，被告自身の主張においても，被告は同商標を「被告ブランド」と

してＯＥＭ取引をしていたというのであるから，実際の取引において同商標が

自他識別力を有していたことは明らかである。被告の主張には理由がない。 

７ 争点(2)ウ(ｱ)（本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか

〔商標法３条１項３号及び４６条１項１号適用の可否〕）について 

 〔被告の主張〕 

  原告は，本件商標からは「シュークリーン」の称呼が生じるとするところ，

その主張を前提とすると，本件商標は，靴の消臭剤である商品の用途･品質･効

能を普通に用いられる方法で表示するものであるに該当し，商標登録を受ける

ことができないものであったというべきである。すなわち，原告の本件商標は

「シュークリーン」の称呼を有するとするところ，本件商標の指定商品は第５

類消臭剤等を含んでいること，また，「シュー」の部分は英語の「ＳＨＯＥ」
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（称呼は「シュー」である。）を想起させ「靴」を観念させること，「クリー

ン」の部分は英語の「ＣＬＥＡＮ」を想起させると共に日本語化していること

から「きれいにする，きれいになる」，「きれいにすること」等を観念させる

こと，さらに，「シュー」と「クリーン」が上記の意味を表す言葉として一般

人，取引者によく知られていることに照らして，カタカナの「シュークリーン」

が「シュー」と「クリーン」を一連に構成したものとして，靴の消臭剤に使用

される場合，「シュークリーン」商標は，商品（靴の消臭剤）の用途・品質・

効用を表示するものであり，また，「シュークリーン」は普通に用いられる方

法で表示するものであるから，商標法３条１項３号に該当し，本件商標は商標

登録を受けることができないものであったというべきであるから，商標法３条

１項３号，４６条１項１号の記述的表示に該当し，商標登録無効審判により無

効にされるべきものである。 

したがって，商標法３９条，特許法１０４条の３により権利行使が制限され

るというべきである。 

 〔原告の主張〕 

  被告は，本件商標「シュ－クリーン」からは，「靴をきれいにする，あるい

は靴がきれいになる」との観念が想起されるとして，商品（靴の消臭剤）の用

途・品質・効能を普通に用いられる方法で表示するものであるから，商標法３

条１項３号に違反し無効であると主張する。 

  しかし，本件商標の「シュ－」の部分が「シュ」あるいは「シュー」の称呼

を有するからといって，常に英語の「ＳＨＯＥ」を想起させ，日本語の「靴」

を想起させるとは限らない。 

  また，仮に被告が主張するとおり，「シュ－」が「靴」を想起させ，「クリ

ーン」が「清潔な，きれいな，汚れのない」等の意味を想起させたとしても，

例えば後者は洗剤や磨き粉あるいは洗濯用器具，衛生用品など様々な商品に使

用される可能性のある言葉であり，他方，「除菌消臭剤」に一般に「クリーン」
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という商標が付されているなどという取引実態もないから，「シュ－クリーン」

という本件商標が靴用の除菌消臭剤という商品の用途や品質・効能を普通に用

いられる方法で表しているなどとはいえない。 

  また，被告は「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を「被告ブランド」としてＯＥ

Ｍ取引をしていたというのであるから，実際の取引においてこれと同一又は類

似する本件商標が自他識別力を有することは明白である。 

  よって，本件商標が自他識別力を有していることは明らかであって，被告の

主張には理由がない。 

８ 争点(2)ウ(ｲ)（本件商標は商標登録無効審判により無効にされるべきものか

〔商標法４条１項１６号，４６条１項１号適用の可否〕）について 

 〔被告の主張〕 

  上記７の被告の主張のとおり，「シュークリーン」商標からは「靴をきれい

にする，あるいは，靴がきれいになる」との観念が想起されるから，本件商標

が靴の消臭剤以外の指定商品に使用される場合，取引者・需要者に靴の消臭剤

であると誤認させるおそれがある。 

  したがって，本件商標は，商標法４条１項１６号に該当し，本件商標は商標

登録を受けることができないものであって，商標登録無効審判により無効にさ

れるべきものというべきであるから，商標法４６条１項１号，商標法３９条，

特許法１０４条の３により権利行使が制限されるというべきである。 

〔原告の主張〕 

  上記７の原告の認否反論のとおり，本件商標から必ずしも「靴をきれいにす

る，あるいは靴がきれいになる」との観念が想起されるわけではないし，まし

て，取引者や一般需要者が本件商標から「靴の消臭剤」という特定の商品の用

途・品質・効能等を認識するなどというおそれはないから，本件商標に品質誤

認のおそれはなく，被告の主張には理由がない。 

９ 争点(2)エ（権利濫用の成否）について 
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 〔被告の主張〕 

 (1) 取引経過を理由とする権利濫用 

  原告は，被告が被告標章の商標登録出願を行っていないことを奇貨として

本件商標の登録出願を行い，商標登録を得た。原告と被告の間の「ＳＨＯＥ 

ＣＬＥＡＮ」標章を付したボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤（スプレ

ー缶入り）の取引はＯＥＭ取引で行われ，原告は被告に「ＳＨＯＥ ＣＬＥ

ＡＮ」標章を付してボウリング場等の貸し靴用の除菌消臭剤（スプレー缶入

り）を単価２６５円で納品し，被告はこれを３６０円でボウリング場等に販

売していた。 

   被告はそれ以前には原告商品を単価２６０円で仕入れて，これを３５０円

で販売していたが，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章を付したＯＥＭ取引を始

めるに当たっては，ラベル代として従来の仕入れ価格に５円上乗せした。 

  上記のとおり，昭和５９年８月ころからの「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章

を付した取引はＯＥＭ取引であるから，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章は被

告の商標であり，原告もこのことを了解していた。 

  被告は「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章について商標登録出願をしていなか

った。 

  被告と原告との取引は平成１０年１０月ころ終了したが，被告は新たな仕

入先であるロイドとの間で「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ取引

を始めており，ロイドとの間の「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ

取引の終了後も，平成１６年５月ころから抗菌テクノとの間で「ＳＨＯＥ Ｃ

ＬＥＡＮ」標章によるＯＥＭ取引を始めている。 

  原告は被告が「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章の登録出願を行っていないこ

とを奇貨として，平成２３年２月１４日に本件商標の登録出願を行い，同年

７月２９日に商標登録を得た。 

  原告と被告との本件取引の経緯に鑑みると，ＯＥＭによって自ら被告ブラ
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ンド（「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」）を付して被告に納品しておきながら，被

告が「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章の登録出願を行っていないことを奇貨と

して，本件商標の商標登録を得て，その商標権に基づいて被告に対して「Ｓ

ＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章の使用差止めを要求し，その使用に対して損害賠

償を請求することは，ＯＥＭ取引の終了後であっても，契約当事者であった

原告と被告の間における信義側に反し，権利の濫用に当たるというべきであ

る。 

(2) 商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用 

   被告に対する差止め請求及び損害賠償請求は商標法の制度目的に照らし許

されず，権利濫用である。すなわち，①原告が本件商標をその登録の前後を

問わず使用していないこと，②本件商標の特殊性に照らして，これからも原

告が本件商標を使用することはないこと，③原告は被告が被告標章を使用し

ているのを知りながら，これを妨害する目的をもって，本件商標の出願を行

って登録を得たものであること，④そもそも，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標

章，「シュークリーン」標章は被告と原告とのＯＥＭ取引において，原告が

靴用消臭スプレーに「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章（カタカナ表記では「シ

ュークリーン」と表記される）を付して被告に納品したものであり，被告は

これを被告商品（シューズ消臭スプレー）として販売したものであること，

⑤被告は遅くとも平成１０年から「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章（カタカナ

表記では「シュークリーン」と表記される）を付したシューズ消臭スプレー

を販売してきたこと，⑥本件商標は特殊な態様からなるものであるが，その

ような特殊な態様による商標登録出願をしたことに商標法の趣旨に適合する

合理的な理由はなく，かえって不当な目的を有するものと認められ，特殊な

態様の本件商標を出願，登録した原告がその結果を甘受すべきであること等

に照らして，原告が本件商標権に基づいて，被告標章の使用を差し止めるこ

と及び商標法３８条３項に基づいて使用料相当額を損害として請求すること
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は，商標法の制度目的に照らして許されず，被告標章が現実の取引において

果たしている商品の出所識別機能を不当に害し，商標法の趣旨に反する結果

を招来するから，権利の濫用として許されないというべきである。 

〔原告の主張〕 

(1) 取引経過を理由とする権利濫用に対し 

  被告の主張はその前提事実に誤りがあり，理由がない。 

  原被告間の従前の取引はＯＥＭ取引ではなかったし，「ＳＨＯＥ ＣＬＥ

ＡＮ」標章は原告代表者が考案して取引期間中に限って被告に使用を許可し

ていたものである。それを重々承知していたからこそ被告は同標章について

商標登録出願をしてこなかったのである。それにもかかわらず，原告との取

引を終了させ，原告製品を購入しなくなった後も，被告は原告に無断で同標

章を使用していたのであり，被告こそ取引相手であった原告への信義に欠け

るというべきである。 

  したがって，原告の本件商標権に基づく請求はなんら信義に反するもので

はなく，また権利の濫用にも当たらない。 

(2) 商標法の制度目的に反することを理由とする権利濫用に対し 

  原告は商標として「シュークリーン」あるいは「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」

を長年にわたり使用し，あるいは被告をはじめ取引先に使用させており，被

告の主張は前提に誤りがある。 

  そして，この長年にわたって使用してきた商品名を商標登録出願する際に

どのような文字，デザイン等で出願するかは，権利取得を希望する範囲等か

ら，技術的，政策的な判断，工夫により行うものである。もともと商標の表

記方法は様々なものがありうるのであって，本件商標はことさら特殊なもの

ではない。 

  原告が様々な使用態様で本件商標を今後も使用し，または取引先に使用さ

せる可能性は十分ある。 
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  もともと原被告間の取引終了に当たり，商品の内容，品質の誤認を避ける

ために「シュークリーン」及び「シューフレッシュ」という名称を使用しな

いことを合意したにもかかわらず，被告がこれに反して「シュークリーン」

標章を使用していたのであるから，その使用を差し止めるべく，商標登録を

行って商標権を行使することはなんら不正な行為ではない。むしろ，被告の

行為のほうが，原告との従前の取引とその終了経緯からして信義に悖る行為

である。 

  原告が被告との取引中「シュークリーン」または「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」

の商品名の使用を許していたのは原告商品を購入してそれを充填した商品を

被告が販売するからであって，その取引終了後にそれらの商品名の使用を差

し止めることはなんら不当ではない。被告の使用実績は，原告の権利行使と

は関係がない。 

したがって，原告の本件商標権に基づく請求はなんら信義に反するもので

はなく，また権利の濫用にも当たらない。 

１０ 争点(2)オ（損害発生の有無及びその額）について 

 〔原告の主張〕 

 (1) 使用料相当額（商標法３８条３項） 

      上記のとおり，使用料単価６５円と被告商品の販売本数の推計から，原告の

損害（使用料相当額）は次の計算式のとおり，１６６万８４８５円となる。 

   ６５円×３６６７本（月当たりの販売本数）×７か月（登録の翌月１日であ

る平成２３年８月１日から平成２４年２月２９日まで）＝１６６万８４８５円 

 (2) 弁護士費用 

   予備的請求にかかる請求の趣旨について本件訴訟を提起し遂行するにあた

り要する弁護士費用は，少なくとも上記(1)の損害額の約１割である１６万円

を下らない。 

  (3) 合計 
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   したがって，被告の商標権侵害に基づく原告の損害額は，上記(1)の１６６

万８４８５円と，上記(2)の１６万円の合計である１８２万８４８５円を下ら

ない。 

 〔被告の主張〕 

  いずれも否認し争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 前記第２，１の認定事実並びに証拠（甲１～１６，乙１～１６，証人Ａ〔以

下「Ａ」という。〕，原告代表者）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が

認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない（各段落の末尾に主要な証

拠を掲記した。）。 

(1) 原告と被告は，昭和５６年１月ころから，原告消臭剤を原告がスプレー缶に

充填し，これを被告に納入して被告がボウリング場等に販売するという形態の

本件取引を開始した。本件取引を開始したころは「シューズスプレー５５５」

との商品名で，被告は，原告から，４２０ミリリットル缶１本当たりの単価２

６０円で仕入れていた。そのころの商品には，被告名の表示はされていない。

〔乙５，１１，証人Ａ〕 

(2) 昭和５９年８月ころ，被告は，原告から原告消臭剤を充填した商品の納入を

受けるに当たり，缶の表面に被告名を表示して，これを被告において販売する

いわゆるＯＥＭ取引の形態をとることとした。その場合の１本当たりの原告か

らの納入単価については，１本当たり５円を上乗せして，２６５円とした。そ

のころの本件取引に係る缶入り靴消臭剤（４２０ミリリットル入り。以下「当

初被告商品」という。）には，上段に欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧文字「Ｓ

ＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載，中段に「Ｎｏ．５５５」，下

段に被告の会社名と所在地が表示されている。昭和６０年５月１日現在の被告

の価格表には，「シューズスプレー５５５（シューズ用消臭剤）」と記載され

ており，被告からの販売単価は３６０円である。この「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」
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との表示をすることを考えたのは原告側である。〔乙３，６，１１，証人Ａ〕 

(3) 昭和６２年ころ，被告が大阪営業所を開設したことから，これを商品の表示

に入れることとし，原告において北海製罐にデザインを依頼した。北海製罐作

成の本件第１校正刷り（甲１の１）の品名部分には，「ハイスポーツ５５５ 

ＡＥ４２０Ｙ」との記載がある。また，同校正刷りの二枚目にある缶表面のデ

ザイン案には，当初被告商品（乙３）と同様，欧文字「ＡＥＲＯＳＯＬ」と欧

文字「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」とを２段に構成した記載と，「Ｎｏ．５５５」，

被告の会社名等が記載され，「用途」の部分には，「シュークリーンは一吹で

靴及び靴下の汗臭を化学的に分解し…」等と記載されている。〔甲１の１，乙

３〕 

(4) 昭和６２年５月ころ，原告の関連会社である有限会社ギルビー企画（証拠中

には「有限会社ギルビ企画」との表示も散見されるが，同一会社と認められる。

以下「ギルビー企画」という。）が製造販売していた原告消臭剤を充填した缶

入り靴消臭剤（１００ミリリットル入り）には，製造販売元としてギルビー企

画が表示されており，「ＡＥＲＯＳＯＬ」，「Ｎｏ．５５５」と記載されてい

る。〔乙１〕 

(5) その後，被告は，ＯＥＭ取引においては，被告において全量を買い取らなけ

ればならないことから在庫負担が大きいとして，平成３年２月ころ，ＯＥＭ取

引を中止することとし，当初と同じく，原告名を商品に表示して，これを被告

が納入を受けて販売することとし，これに伴い，納入単価も従前の２６０円に

戻った。〔乙１１〕 

(6) しかし，被告は，平成７年ころ，再度原告からＯＥＭ取引の形態で製品の納

入を受けることとし，平成８年１月ころから，被告の会社名等を製品に表示す

ることとした。その際には，以前使っていた「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」標章は

使わず，新しい商品名とすることとし，「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章を用いる

こととし，同標章は，本件取引の終了まで用いられた。上記「Ｓｈｕ－Ｆｒｅ
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ｓｈ」標章を付した商品は，原告からの納入単価が２７５円であり，被告は，

これを３８０円でボーリング場等に販売した。〔乙１１，証人Ａ〕 

(7) 品名「ハイ・スポーツ５５５ ＡＥ４２０ＹＮ」についての，北海製罐作成

の本件第２校正刷り（甲１の２）の１枚目の品名の部分には，「ハイ・スポー

ツ５５５ ＡＥ４２０ＹＮ」との記載がある。また，同校正刷りの２枚目に記

載されている缶表面のデザイン案には，表面に相当する部分に欧文字「Ｓｈｕ

－Ｆｒｅｓｈ」，「Ｎｏ．５５５」，被告の会社名等が記載され，裏面に相当

する部分の「名称」欄には，「シューフレッシュＮｏ．５５５除菌用」と記載

されている他，「表示者」欄にギルビー企画が記載されている。なお，同校正

刷り２枚目上段の項目・指示事項欄の右側余白部分に押されている被告代表者

の記名印は，被告において原告との交渉を担当していたＡが押印したものであ

り，その印は，当時，被告会社の経理において保管していたものであった。〔甲

１の２，乙１１，証人Ａ〕 

(8) 平成８年２月ころ，ギルビー企画が製造販売し，被告に納入していたボール

用のテゴー５１配合の除菌スプレー（４２０ミリリットル入り）には，表面上

段に「ＦＵＭＩＧＡＴＩＯＮ ＢＹ ＳＰＲＡＹＩＮＧ ＴＥＧＯ５１ 強力除

菌」と記載されている他，表面下段には大きな文字で「Ｎｏ．５５５」と記載

され，裏面下段には製造元としてギルビー企画が表示されている。〔乙２〕 

(9) 原告と被告との本件取引については，価格競争の点から，被告が原告に対し

納入価格の引下げを求めることが度々あり，平成８年１２月ころには，バーゲ

ンとして相応の値引きをすることがあったが， 平成１０年ころまでには，製

品の納入価格を巡って対立が生じるようになったため，結局，原告と被告とは

本件取引を中止することとして，平成１０年１０月１０日に納入された品を最

後に取引を終了し，被告は在庫品のすべてを買い取った。〔甲５，乙１１〕 

(10) 被告は，原告に替わる新たな納入元として，ロイドに製造を委託して製品

の納入を受けることとし，「Ａ－５３０」の品番で，品名を「シュークリー
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ンスプレー」とする消臭剤を販売することとして，平成１０年９月１４日に

は，同社に対し５０００本を発注した。なお，その消臭剤にはテゴー５１は

配合されておらず，抗菌剤として孟宗竹エキスが配合されており，その旨表

示されている。〔乙７の３，７の５～７の８〕 

(11) 原告の関連会社であるギルビー企画（代表者Ｘ）が，平成１１年１月に，

取引先に宛てた「新春のおよろこびを申し上げます。」と題する文書には，

「弊社は長期にわたり取引してきました 株式会社ハイスポーツ社との提携

を平成１０年１１月末日をもって解消することとなりました。それに伴い消

臭剤 業務用シューフレッシュＮｏ．５５５ ６６ｃ／ｓも平成１０年１０

月２６日の最終納品をもって製造を中止いたしました。弊社と致しましては，

上記製品の高い需要に応えるべく新たに レジェンド．スター株式会社と提

携し，従来の製品にも増した殺菌力を持つ新商品を販売していくことになり

ました。」と記載され，商品紹介として，「シューフレッシュＮｏ．５５５」

と記載されている。また，「追伸：類似品が出回って居りますのでご注意下

さい。」と記載され，その部分にはアンダーラインが引かれている。〔乙９〕 

(12）平成１１年９月に，社団法人日本プロボウリング協会作成の「オロナミン

Ｃ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ ＪＡＰＡＮ 

ＣＵＰ’９９」と題する冊子に掲載されているギルビー企画の宣伝広告には，

テゴー５１を配合した製品であるとする「アプローチコンディショナー」と

称する商品，「ハウスボールクリーナー」と称する商品（前記(8)の商品と同

一若しくは関連商品と思われるもの），「シューフレッシュ」と称する商品

（後記（16）と同一若しくは関連商品と思われるもの）が各３本ずつ陳列さ

れている写真が掲げられ，それら商品のいずれにも「Ｎｏ．５５５」の記載

があり，そのうち「シューフレッシュ」と称する商品には，筆記体で「Ｓｈ

ｕ－Ｆｒｅｓｈ」と記載され，また，上記各商品が陳列されている背景には，

「ＡＥＲＯＳＯＬ ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ ＮＯ．５５５」との表示がされ
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ている。原告は，「Ｎｏ．５５５」は，シャネルの香水Ｎｏ．５にならって

つけたものであり，「Ｎｏ．５５５」といえば，原告の商品であるとしてい

る。〔甲８，原告代表者〕 

（13）その後，被告は，平成１５年１０月ころからは，抗菌テクノとの間で，

シューズ消臭用スプレーである「シュークリーン」の納入を受けて，これを

被告が販売する取引を開始した。抗菌テクノは，その後抗菌マイスターに社

名等を変更したが，抗菌テクノないし抗菌マイスターから納入を受けて被告

が販売しているシューズ消臭スプレー「シュークリーン」についても，抗菌

剤として孟宗竹エキスが配合され，テゴー５１は配合されていない。〔乙８

の４～８の６〕 

（14） 原告代表者は，遅くとも平成２２年ころまでには，被告が被告商品を販

売しているのを知ったものの，被告に対し，特段警告等の措置を採らなかっ

た。〔原告代表者９，１０頁〕 

(15) 原告代表者は，商標出願について弁理士に相談し，平成２３年２月１４

日に商標登録出願を行い，平成２３年７月２９日，登録第５４２８６６７号

として本件商標の登録を受けた。 

(16) 原告は，平成２３年ころ，ギルビー企画が製造発売元である，テゴー５

１を使用したスプレー缶入り靴消臭剤「Ｎｏ．５５５ シューフレッシュ」

を，レジェンドスター株式会社を通じて販売しているところ，製品の缶には

筆記体で「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」と記載されており，その宣伝文句には，「業

界Ｎｏ．１の信頼と実績の業務用シューズスプレーＮｏ．５５５シューフレ

ッシュがグレードアップして，ＮＥＷデザイン缶で登場！！」と記載され，

価格及び商品名についても，「シューズスプレーＮｏ．５５５（業務用） 価

格：１ケース（４８本入）￥１４，４００（＠３００）」と表示されている。

〔甲１１〕 

２ 争点(1)ア（主位的請求・本件合意の存否）について 
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 (1) 原告は，平成１０年１０月１０日の本件取引の終了時に口頭で「シューク

リーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨を約したが，口頭

では不安があったので，同月３０日，被告本社事務所にＡを訪ね，被告代表

者Ｙ（以下「Ｙ」という。）も後ろに控えた場で，本件第２校正刷り（甲１

の２）の２枚目に本件手書き部分を記載した上，被告代表者の記名印の押印

を得て，本件合意が成立した旨主張し，それに沿う証拠（甲９）及び原告代

表者の供述も存する。 

   しかし，本件合意の存在を裏付けるとして原告が提出する本件手書き部分

の内容は前記第２，１(6)記載のとおりであるところ，わざわざ被告事務所を

訪ねて口頭の保証以上のものを得ようとし，しかも社判の押印まで求めたと

するのであれば，その場にいたとするＡないしＹと合意文書を作成し，ある

いはＡらにも記載を求めるのは容易であるにもかかわらず，本件合意の成立

した日とされる平成１０年１０月３０日から３年も前に作成され，しかも「Ｓ

ＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」及び「シュークリーン」標章とは全く関係のない，「Ｓ

ｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」標章の校正刷りである本件第２校正刷り（甲１の２）に，

自ら手書きをして社判のみの押印で済ませたとするのはいかにも不自然であ

る。そして，本件手書き部分には，「１０／３０」の日付があり，他方で，

本件第２校正刷りの日付が平成７年１０月２６日であることに照らすと，こ

の校正刷りをＡが平成７年１０月３０日ころに下見した際に，校正刷りの内

容を確認して了承し，原告代表者においてＡから押印を得たものであり，そ

のころには，本件手書き部分の記載はなかったとの証人Ａの証言には相当の

合理性があるというべきである。 

また，本件手書き部分に記載された内容自体，「注告 今後他社で製造す

る場合当社使用（名称…）使用できません。…」とするものであって，そこ

にいう「名称」が何であるかについての記載もなく，原告と被告との間で「シ

ュークリーン」及び「シューフレッシュ」の商品名を使わない旨の合意を証
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する文言であると直ちに読める内容ではない。 

そうすると，本件手書き部分については，被告代表者の記名印が押印され

た趣旨と関連せず，いつその記載がなされたかについても判然としないもの

であるから，いかなる内容を示すものか，全く明らかではないというべきで

ある。 

加えて，上記認定事実によれば，原告と被告との本件取引における靴用の

除菌消臭スプレーについては，被告とのＯＥＭ取引がなされた時期において，

「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」ないし「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」と表示して被告の

会社名が表示されている商品があること，原告消臭剤を特長付けるとするテ

ゴー５１を用いた商品にはいずれも「Ｎｏ．５５５」の記載があり，原告は

その後販売した靴消臭剤に「Ｎｏ．５５５」は用いていても，被告はこれを

用いていないこと，被告が原告との本件取引を終了した後には，ロイドとの

間で直ちに「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」の商品名で靴消臭剤を販売しているこ

と，その販売の事実についての調査は容易であり，原告は類似品が販売され

ているとの問題意識を平成１１年当初から持っていたにもかかわらず，平成

２２年に至るまで被告製品の販売の事実に気付かなかったなどとしているこ

と等からすると，本件取引において，少なくとも「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」

標章が原告の商品を表示するものであって，被告の商品を表示するものでは

ないとの認識が当事者にあったものと認めることはできないというべきであ

る。  

   その他，原告と被告との間で本件合意がされたことについて，これを認め

るに足る的確な証拠はない。 

   以上によれば，本件合意の存在を認めることはできないというべきである。 

(2) なお，原告は，遅くとも昭和４３年ころから継続的に「シュークリーン」

という名称の商品を製造販売しており，「シュークリーン」は原告の商品を

示すものであると主張し，それに沿う証拠として昭和４３年１０月１５日付
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け「御見積書（控）」と題する書面（甲１３）を提出する。しかし，原告は，

同書面に関し，その作成は同日原告によりなされたものであるとし，同年１

１月１５日に関する記載は後日の正式発注後に加筆されたもので，この昭和

４３年に当初作成された文書が平成２５年２月に倉庫から発見されたとし

ながら（証拠説明書），昭和４３年当時存しないことが公知の事実である消

費税額について記載する欄があり，その信用性には著しい疑義がある。 

したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

 (3) また，原告は，平成３年以降，「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」商標を使用して

いたとし，それに沿う証拠として，甲１４の１，２，甲１５，１６を提出す

る。しかし，これらは原告代表者の手書きの売上台帳の一部らしきもの（甲

１４の１，２）や，段ボール箱の校正用図面及び日付不明の段ボールの写真

（甲１５，１６）にすぎず，実際の商品の販売の事実を証明するに足りない。 

したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

(4) 以上のとおり，その余の点につき判断するまでもなく，主位的請求は，理

由がない。 

３ 争点(2)（予備的請求）について 

 (1) 争点(2)ア（本件商標と被告標章との類否）につき 

原告は，被告標章は，本件商標と同一ないし類似し，本件商標は指定商品

に消臭剤が含まれているところ，被告標章を靴消臭剤である被告商品に付し

て使用することは，本件商標権を侵害する旨主張する。 

   被告商品は靴消臭剤であるところ，本件商標は指定商品に消臭剤を含み，

これは本件商標の指定商品に含まれることから，以下，本件商標と被告標章

の同一ないし類似性について判断する。 

   ところで，商標と標章の類否は，対比される標章が同一又は類似の商品・

役務に使用された場合に，商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれ

があるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品・役務
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に使用された標章がその外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与え

る印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかもその商品・役

務の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判

断すべきものである。そして，商標と標章の外観，観念又は称呼の類似は，

その商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる

一応の基準にすぎず，したがって，これら３点のうち類似する点があるとし

ても，他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって，何

ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては，

これを類似の標章と解することはできないというべきである（最高裁昭和３

９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２

号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法

廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。 

そこで，まず，本件商標の外観についてみると，本件商標の内容は，前記

第２，１(9)記載のとおりであるところ，本件商標は一見すると標準文字商標

のようにも見えるが，片仮名一連表記のうち，「シュ」の後の短横棒「-」と

「クリーン」中の長横棒「－」とでは長さに著しい違いがあり，前者は通常

のハイフンよりもどちらかといえば中点に近く，後者は，他の文字の横幅よ

りも長くなっているという特徴がある。 

   次に本件商標の称呼についてみると，上記本件商標の表記からすると，「ク

リーン」中の長横棒「－」は，長音符（以下「後長音符」という。）と認め

られるものの，「シュ」の後の短横棒「-」は，中点若しくはせいぜいハイフ

ン（以下「前ハイフン」という。）と認めるのが相当である。そうすると，

本件商標の商標公報（甲７）の【称呼（参考情報）】欄における記載のとお

り，本件商標の全体の称呼は「シュクリーン」であると認めるのが相当であ

る。 

   さらに，本件商標の観念についてみると，「シュクリーン」の称呼及びそ
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の外観から，特段の観念は生じないというべきであるが，「シュ」と短く発

音されるとしても，英語の「シュー」を連想させ，「ＳＨＯＥ」は靴の，「ク

リーン」は英語の「ＣＬＥＡＮ」として，清潔な，きれいな，との意味の英

語（乙１０の１，２）として，それぞれ我が国において広く知られているこ

とからすると，靴がきれいないし清潔であるとの観念が生じる場合はあるも

のと解される。 

   一方，被告標章の内容は，別紙被告標章目録記載のとおりであり，「ＳＨ

ＯＥ」と「ＣＬＥＡＮ」を２段に表記してなり，それぞれの文字は右斜めに

傾斜し，同一の大きさで表記されている。各文字は青色の地に細く白で縁取

りがされている。上記のとおり，「ＳＨＯＥ」は靴の，「ＣＬＥＡＮ」は清

潔な，きれいな，との意味の英語（乙１０の１，２）であり，これは我が国

において広く知られているところであるから，被告標章の称呼は「シューク

リーン」であり，靴がきれいないし清潔であるとの観念が生じるものという

べきである。 

   なお，原告は，被告商品の背面に記載された「名称」の「シュークリーン」

についても商標として使用されている旨主張するが，上記「名称」は缶の背

面に，用途，成分，内容量及びそれらの各記載と同一の表の中に小さく併記

されたものにすぎず，その他それ自体として自他識別機能を果たすものはな

いから，商標として使用されたものは存しないと解される。 

   以上を前提とすると，被告標章は，観念において，靴がきれいないし清潔

であるとの観念が生じる場合があることについて本件商標と共通する部分が

あるとしても，靴がきれいないし清潔であるとの観念は靴用の除菌消臭剤に

おいては一般的なものであること，外観において，欧文字２段から成り，傾

斜して縁取り等もされた被告標章と，片仮名一連表記から成り，しかも前ハ

イフンと後長音符の長さが著しく異なるという特徴を有する本件商標とでは

明らかに異なる印象を与えること，称呼についても相当に異なること，以上
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を総合して全体的に考察すると，本件商標と被告商標とは十分識別可能であ

って同一ないし類似するものでないというべきである。 

   したがって，原告の上記主張は理由がないというべきである。 

 (2) 争点(2)エ（権利濫用の成否）につき 

なお，事案に鑑み，原告の権利行使が権利の濫用に当たるかについても当

裁判所の判断を示すこととする。 

   上記認定事実によれば，本件取引にかかる靴用除菌消臭スプレーを示す「Ｓ

ＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」については，それまで「シューズスプレー５５５」と

の商品名であったものにつき，被告とのＯＥＭ取引を開始するに当たり表示

することとされ，その缶には被告の会社名が表示されていたものであり，缶

の裏面にも「シュークリーンは」と表示されて「シュークリーン」は被告の

商品を示すことが明らかとなったものである。そして，本件取引終了後に，

原告は，「Ｎｏ．５５５」及び「Ｓｈｕ－Ｆｒｅｓｈ」ないし「シューフレ

ッシュ」の商品名で除菌消臭剤を販売しているところからすると，被告標章

にかかる「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」については，原告と被告との間では被告

商品を示すものとして扱われていたとみられるところである。 

   原告は，平成１０年１０月に本件取引を終了し，その後，「Ｓｈｕ－Ｆｒ

ｅｓｈ」の商品名で靴用の除菌消臭剤を販売し，平成２２年には被告商品が

販売されていることを知ったとしながらも，被告に対し何ら警告を行うこと

なく，平成２３年２月に至って本件商標の出願を行い，その上で本件訴訟に

及んでいるものである。 

   しかも，本件商標は，上記のとおり，「シュ」の後の前ハイフンと「クリ

ーン」中の後長音符とでは長さに著しい相違があり，本件商標の商標公報の

【称呼（参考情報）】欄においても，その称呼は，「シュクリーン」ないし

「シュ」であるとされているところ，原告代表者は，本件商標の称呼はあく

まで「シュークリーン」であるとし，何故本件商標のような，前ハイフンと
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後長音符との間で著しい長さの差がある商標登録がされたかについては，弁

理士の判断であり承知しないなどと供述するのみで（原告代表者２３，２４

頁），何ら合理的な説明をしていない。また，原告代表者は，本件商標は，

まさに原告の販売する商品についての商標登録であり，本件商標を使用して

いるとしながら，本件商標の外観を備える商品販売の事実を示す証拠を提出

しない。 

   そうすると，原告は，被告との間の本件取引においては，被告商品を示す

ものとみられる「ＳＨＯＥ ＣＬＥＡＮ」につき，被告が商標登録をしてい

ないのを奇貨として，これに対して権利行使をする目的のもと，あえて原告

における販売実態のない本件商標についての登録を行い，権利行使に及んだ

ものと推認するのが相当である。 

   そうだとすれば，原告が，本件商標権に基づき被告に対し権利行使をする

のは，権利の濫用に該当し，許されないものと解される。 

(3) 以上のとおり，その余について判断するまでもなく，原告の予備的請求も，

理由がない。 

４ 結論 

   よって，原告の主位的及び予備的請求は，いずれも理由がないからこれらを

棄却することとし，主文のとおり判決する。 

  

    東京地方裁判所民事第４０部 
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