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平成２０年６月２４日判決言渡

平成２０年(ﾈ)第１００１４号 商標権侵害差止請求控訴事件

(原審・東京地方裁判所平成１９年（ﾜ）第６２１４号)

口頭弁論終結日 平成２０年５月２９日

判 決

控 訴 人 栄 進 物 産 株 式 会 社

控 訴 人 株 式 会 社 ニ ュ ー ス

控 訴 人 有 限 会 社 ミ デ ィ ネ ッ ト

上記３名訴訟代理人弁護士 飯 塚 孝

同 荒 木 理 江

同 補 佐 人 弁 理 士 若 林 擴

被 控 訴 人 マッキントッシュ リミテッド

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 尾 関 孝 彰

同 鰺 坂 和 浩

同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 長 谷 川 芳 樹

同 補 佐 人 弁 理 士 小 暮 君 平

主 文

１ 本件控訴をいずれも棄却する。

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人の請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨
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本件は，英国法人である被控訴人（１審原告，以下「原告」という ）が，。

日本国内でアイルランド製コート類の販売を予定している控訴人ら（１審被告

ら，以下「被告ら」という ）に対し，その商品に関して使用される５つの標。

章（別紙標章目録）について，原告の有する商標権（別紙商標目録）を侵害す

ると主張して，商標法３６条１項に基づき，その使用の差止めを求めた事案で

ある。

原判決は，被告らが使用する上記５つの標章が原告の有する商標権に係る商

標と類似しているとして，原告の請求を認容した。

これに対して被告らは，原判決を不服として本件控訴を提起した。

２ 前提となる事実，争点及びこれに関する当事者の主張

原判決の「事実及び理由」欄の第２及び第３（原判決２頁１２行目から１３

頁２０行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。なお，略語は，

すべて原判決と同様の表記とする。

被告らは，当審において，①被告らは，被告標章１の標章を単独では，使用

していないこと，②「Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ」は米国アップル社製コンピュータ

を指す商標として著名であるから，本件商標中の「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の

文字部分は，本件商標の要部と解すべきでないこと，③「マッキントッシュ」

の名称は，我が国のアパレル業界やファッションに関心のある需要者の間にお

いて，ゴム引き防水布地又は同布地製コートを意味する名称として，取引上普

通に使用されているので，普通名称と理解すべきであること，④本件商標の登

録時点において無効事由に該当する瑕疵がある場合，登録後５年間の除斥期間

を経過した後においても，原告の本件商標権に基づく請求を権利濫用として排

斥すべきこと等を主張するが，いずれも，原審における主張に新たな内容を付

加するものではない。

原告は，②に対しては，取引者又は需要者が本件商標中の「ＭＡＣＫＩＮＴ

ＯＳＨ」の付された商品について，米国アップル社の業務に係る商品であると
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認識する可能性は極めて小さい，③に対しては，我が国のアパレル業界におい

ても 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」又は「マッキントッシュ」がゴム引き防水布，

地又は同布地製コートという意味を有すると認識している者は一部であり，多

くは 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」又は「マッキントッシュ」の付された商品に，

ついて原告の商品であると認識している等を反論する。

なお，被告商品は，本件商標の指定商品と類似する。

第３ 当裁判所の判断

１ 当裁判所も，原告の被告らに対する商標法３６条１項に基づく差止請求を認

容するのが相当であると判断する。

その理由は，次のとおり，訂正し，後記２項の判断を付加するほか，原判決

の「事実及び理由」欄の「第４ 当裁判所の判断」１から４まで（原判決１３

頁２１行目から３３頁１３行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用

する。

(1) 原判決２８頁２３行目の「と 」の次から２９頁１０行目末尾までを「証，

拠（甲８４～９１）及び弁論の全趣旨によれば，米国アップル社は，商標戦

略上，汎用のパーソナルコンピュータ等の商品等について 『ｉＭａｃ ，， 』

『ｉＰｏｄ 『ｉＴｕｎｅ 『ｉＰｈｏｎｅ』などのように『ｉ』を中心と』， 』，

した統一ブランドの構築を企画していることが窺える。そのような事実に鑑

みれば，米国アップル社の使用に係る商標『Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ』が，米国

アップル社ないし同社の商品等を指すものとして周知であるという事実が認

められたとしても，本件商標の要部を判断する上において 『ＭＡＣＫＩＮ，

ＴＯＳＨ』の文字部分が，識別性の高い部分であるということの妨げにはな

らない 」と訂正する。。

(2) 原判決３３頁１行目の「しかしながら 」の次から７行目の「さらに，権，

利不」の前までを「米国アップル社が使用する『Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ』との

商標は，コンピュータ関係の商品において著名ではあるが，他方，本件商標
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は，イギリス製のジャケット等の被服などを指定商品とするものであって，

本件商標の指定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基

準にすれば，本件商標中の『ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ』の文字部分により，本

件商標の付された商品の出所が，米国アップル社及びその関連会社であると

誤認することはないものと解されるのであって，本件商標に商標法４条１項

１５号の無効事由があるということはできない 」と訂正する。。

２ 当審における判断

以下，原審の判断に補足して判断する。

(1) 本件商標の「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の識別力

ア 本件商標のうち「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の下段に小さく「Ｍａｄｅ

ｉｎ Ｓｃｏｔｌａｎｄ」と記載された文字部分は，平易な英語「Ｍａｄ

ｅ ｉｎ」と英国の地名「Ｓｃｏｔｌａｎｄ」からなり，当該製品の産地

を示したものと一般に理解されるので，その識別力は弱い。また，本件商

標のうち 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の右側に描かれた帽子をかぶりステ，

ッキを持った紳士の図形部分も，格別の特徴がなく，その識別力は弱い。

他方 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」と大文字により大きく記載された文字部，

分は，我が国の一般の取引者，需要者にとって日常生活上，さほどなじみ

のある語とはいえないから，注意を強く引き，商品の出所の識別標識とし

ての強い印象を与える部分と解される。

イ 米国アップル社の「Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ」商標との関係

米国アップル社が使用する「Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ」との商標は，コンピ

ュータ関係の商品において著名ではある。他方，本件商標は，イギリス製

のジャケット等の被服などを指定商品とするものであって，本件商標の指

定商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準にすれば，

本件商標中の「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」部分により，本件商標の付された

商品の出所が，米国のアップル社及びその関連会社であると誤認すること
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はないものと解される。したがって，本件商標の識別力のある部分の判断

に当たり，コンピュータ業界における米国アップル社の「Ｍａｃｉｎｔｏ

ｓｈ」という著名な商標の存在は 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の文字部分，

を本件商標の要部と認めることの妨げにはならない。

なお，米国アップル社の「Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ」の著名商標があるから

といって原告の被告らに対する本件差止請求が権利の濫用に当たるともい

えない。

ウ 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の意味について

(ア) 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」とは，英国では，ゴム引き防水布地又は

同布地製コートを意味する場合があり，我が国においても，辞書等にお

いて，英国における用例に倣った意味を掲載する例が存在する。

しかし，英国において「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」が「ゴム引き防水布

地又は同布地製コート」をも意味するようになったのは，その開発者で

ある英国スコットランドの科学者チャールズ・マッキントッシュ（Ｃｈ

ａｒｌｅｓ Ｍａｃｉｎｔｏｓｈ。１７６６年～１８４３年）の名前に

由来する（乙１の１及び４，乙３，乙１４の２，乙１７の１～６，乙１

９ 。すなわち，マッキントッシュの経営に係る会社等の製造したゴム）

引き防水布地製コートが，当時の英国において大ヒットし，１９世紀中

ころのファッションとなったため 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の語が，，

その開発者の人名から転じて，ゴム引き防水布地又は同布地製コート一

般を意味するようになったものである。ところが，改良前のゴム引き防

水布地製コート自体は，そのゴム独特の匂い，通気性の悪さや，分厚い

生地などのために，有蓋鉄道列車の普及とともに消費者から次第に敬遠

されるようになり（乙１７の６ ，一部の完全防水の需要を除き，１９）

００年代初期に登場した綿素材のコートに取って代わられるようになっ

） ，た（乙１７の１及び４ 。このような経緯に照らすと，英国においては
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「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」が，ゴム引き防水布地又は同布地製コート一

般を意味するとしても，今日，我が国においては，そのような製品が幅

広く取引の対象となることが想定されない以上，取引者，需要者の間で，

一般的にそのような意味に用いられることは考え難い。

(イ) 他方，原告は指定商品等を販売するため，平成６年に日本において

本件商標の出願をし，平成９年にその登録を受けた後（甲１ ，平成１）

５年１０月から平成１９年２月までの間には合計約５２００万円の広告

宣伝費を支出し（甲１９ 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」商標及び同商標を），

付した商品の宣伝に努めるなどしたことにより，女性用衣服を中心とし

て，年間売上高を平成１５年度の約４億６５００万円から，平成１８年

度の約９億９８００万円にまで伸ばし（甲１８ ，取引者，需要者の間）

に，ゴム引き防水布地製コートの名称としてではなく，原告の出所を示

す識別表示として「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の名称を広く浸透させてき

たことが認められる（甲１０～１６，２０～５７，６０，７６，７７の

１及び２，９５～１３２，乙１６の１～３，１８の１及び２，２０ 。）

(ウ) このような諸事情及び原判決認定の事実経過を総合して判断すると，

「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」が英国及び日本の一部において普通名称とし

ての意味を有する例があるとしてもなお 「ＭＡＣＫＩＮＴＯＳＨ」の，

文字部分を本件商標の要部と認定することの妨げにはならない。これに

反する被告らの前記主張は採用することができない。

３ 結 論

以上によれば，原告の被告らに対する商標法３６条１項に基づく差止請求は

理由があるからこれを認容すべきであり，本件控訴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。

知的財産高等裁判所第３部
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裁 判 長 裁 判 官 飯 村 敏 明

裁 判 官 齊 木 教 朗

裁 判 官 嶋 末 和 秀
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商 標 目 録
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標 章 目 録
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