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令和２年８月２０日判決言渡 

令和元年（行ケ）第１０１６７号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年７月９日 

            判    決 

      原 告   株 式 会 社 タ グ チ 工 業 

      同訴訟代理人弁護士   平 野 和 宏 

同訴訟代理人弁理士   森  寿 夫 

      被 告   東 宝 株 式 会 社 

      同訴訟代理人弁護士   辻 居 幸 一 

                  佐 竹 勝 一 

                  山 本 飛 翔 

      同訴訟復代理人弁護士   西 村 英 和 

      同訴訟代理人弁理士   石 戸  孝 

            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。 

            事実及び理由 

第１ 請求 

特許庁が無効２０１７－８９００１０号事件について令和元年１１月６日にした

審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 原告は，平成２３年１１月２１日，別紙商標目録記載の商標（以下「本件商

標」という。）につき，指定商品を第７類「鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械

器具，農業用機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置」として，商標登録出願を

し，本件商標は，平成２４年４月２７日，登録された（登録第５４９０４３２号。甲
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１）。 

⑵ 無効審判請求の経緯（後掲各証拠のほか，甲２９０） 

ア 被告は，平成２９年２月２２日，本件商標について，商標登録無効審判を請

求し，「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」との文字から成る商標（以下「引用商標」という。）を引

用して，商標法４条１項１５号等に該当する旨主張した（甲１７５）。 

イ 特許庁は，被告の請求を無効２０１７－８９００１０号事件として審理し，

平成２９年１０月１６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をした

（以下「第１次審決」という。）。 

被告は，同年１１月２２日，第１次審決の取消しを求める訴訟（当庁平成２９年

（行ケ）第１０２１４号）を提起した。 

知的財産高等裁判所は，平成３０年６月１２日，第１次審決を取り消す旨の判決

（以下「第１次判決」という。）をし，同判決は，令和元年６月１４日付けの上告不

受理決定により確定した（甲２９３）。 

ウ 特許庁は，第１次判決の確定を受けて，無効審判について更に審理を行い，

令和元年１１月６日，本件商標の登録を無効とする旨の審決（以下「本件審決」とい

う。）をし，その謄本は，同月１４日，原告に送達された。 

⑶ 原告は，同年１２月１２日，本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 

２ 本件審決の理由の要旨 

本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本件商標

がその指定商品に使用されれば，その取引者及び需要者において，当該商品が被告

や被告と緊密な関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがあ

るから，本件商標は，商標法４条１項１５号に該当する，というものである。 

３ 取消事由 

商標法４条１項１５号該当性判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

〔原告の主張〕 
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１ 商標権の分割 

本件商標に係る商標権は，原告がした令和元年１２月１２日受付の申請により，

次の⑴⑵のとおりに分割され，その登録がされた。 

⑴ 指定商品を第７類「鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，農業用機械

器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置但し，パワーショベル用の破砕機・切断機・

掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とするもの（登録第５４９０４３２号

の１。甲２９４。以下，分割後の商標を「本件商標１」という。） 

⑵ 指定商品を第７類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等の

アタッチメント」とするもの（登録第５４９０４３２号の２。甲２９５。以下，この

商標を「本件商標２」という。）。 

２ 本件商標２が商標法４条１項１５号に該当しないこと 

本件審決のうち取消判決である第１次判決の拘束力に従って判断された部分は争

わない。しかし，その後にされた商標権の分割とその遡及的な効果からすれば，本

件商標の一部である本件商標２が商標法４条１項１５号に該当しないことになる。

それにもかかわらず，本件商標の登録を無効とした点において，本件審決には，実

体的な誤りがあり，取り消されるべきである。 

⑴ 誤認混同のおそれについて 

商標権の分割がされた後の本件商標２の指定商品は，「第７類 パワーショベル用

の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」であるところ，被告の業務

に係る商品とその性質，用途又は目的において関連性を有さず，取引者及び需要者

も異なるから，当該指定商品について本件商標２が使用されたとしても，被告又は

被告との間にいわゆる親子関係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であ

ると誤信されるおそれはない。 

⑵ 引用商標の持つ顧客吸引力へのただ乗り等について 

本件商標２の指定商品である建設機械のアタッチメントの取引者及び需要者は，
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専らその性能や品質などを基準として商品を選択し，引用商標が有する映画「ゴジ

ラ」や想像上の怪獣「ゴジラ」のイメージに誘引されて取引を行うことはない（換言

すると，当該取引者及び需要者に対する顧客吸引力は引用商標にはない。）。 

そうである以上，本件商標２がその指定商品に使用されたとしても，引用商標の

持つ顧客吸引力へのただ乗り（フリーライド）やその希釈化（ダイリュージョン）を

招くことにはならず，本件商標２には商標法４条１項１５号の趣旨が妥当しない。 

⑶ 小括 

よって，本件商標２は，商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品‥

と混同を生ずるおそれがある商標」に該当しないから，本件審決には取り消される

べき瑕疵がある。 

３ 被告の後記主張に対する反論 

⑴ 商標権の分割の効力について 

商標法２４条２項は，商標登録が無効とされるのを回避するために，商標権の消

滅後においてもその分割をすることができることを定めており，この趣旨を全うす

るためには，分割の効果が商標登録時まで遡及するか，遡及したのと同等の利益が

維持されるものと解さざるを得ない。 

⑵ 本件商標２の商標法４条１項１５号該当性について 

被告が使用許諾を求められた商品として挙げる「塗装機械器具」は，本件商標２

の指定商品である建設機械のアタッチメントとは異なるし，この点を措くとしても，

被告は，未だその商標が消費財だけでなく生産財にも使用許諾される可能性がある

ことをいうにすぎない。 

また，被告がゴジラシリーズの映画に関連してタイアップや使用許諾をしてきた

相手方として挙げる産業廃棄物処理業者，解体業者，コンクリート圧送工事等を行

う業者の事業は，本件商標２の指定商品である建設機械のアタッチメントを用いる

ものとは異なる。 

さらに，原告の製品紹介動画（乙３５，３６）は，怪獣「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」のも
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つ建造物を破壊するイメージを流用したものではない。 

したがって，本件商標２がその指定商品に使用されたとしても，それらに接した

取引者や需要者が，その商品について誤認混同するおそれがあるとはいえない。 

〔被告の主張〕 

１ 商標権の分割について 

⑴ 無効審決後にされた商標権の分割は審決の適否の判断に影響しないこと 

審決の適否は，その審決がされた時点の事情をもとに判断されるべきものである

から，本件審決の後にされた商標権の分割によって影響が及ぶことはない。 

また，商標権の分割には遡及効がない。仮に，商標権の分割に既にされた審決の

適否を左右するような効果を認めるとすれば，無効審判で敗れた商標権者に商標権

の分割によって何度でも審理のやり直しの機会を求めることを許す結果となり，著

しく訴訟経済に反し，妥当でない。 

⑵ 商標権の分割を理由にして本件審決の適否を争うことは，権利の濫用に当た

り，許されないこと 

原告には，より早期に商標権の分割をする機会があった。それにもかかわらず，

本件商標の商標登録を無効とすべき旨の第１次判決が確定した後に，商標権の分割

を行い，上記判決に従ってされた無効審決の適否を争っており，確定判決の効力を

無意味にすることにもなる。 

原告によるこのような商標権の分割は，権利の濫用に当たり，許されない。 

２ 本件商標２には商標法４条１項１５号の無効理由があること 

⑴ 本件商標２の指定商品と被告の業務に係る商品等との関連性及び取引者及び

需要者の共通性とこれによって生じる誤認混同のおそれ 

ア 被告の業務は，映画の制作・配給，演劇の制作・興行，不動産経営等と広く，

被告の商品及び役務の需要者は，年齢，性別，職種等を問わない広汎な一般消費者

である。被告は，引用商標「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」について，多くの企業にいわゆる商

品化権を与えており，その対象商品は，人形やぬいぐるみなどの玩具，文房具，衣料
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品，食料品，雑貨等であるなど，多岐にわたる。被告は，「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」の著

作物及びその名称に関し，様々な業種の企業と使用許諾契約を締結しており，プリ

ンター，住宅，自動車等の高額の消費財について使用許諾をしてきたものもある。 

本件商標２の指定商品は，建設機械用のアタッチメントであるが，建設機械及び

その部品・附属品は，本件商標２の付された原告の商品も含め，中古で販売され，又

はレンタルされているという取引の実情がある。 

前記のとおり，被告の商品及び役務の需要者は，年齢，性別，職種等を問わない広

汎な一般消費者であり，その中には，本件商標の指定商品に接する取引者や需要者

も含まれるから，本件商標２の指定商品に接する取引者及び需要者と被告の業務に

係る商品や役務の取引者及び需要者との関連性の程度は高い。 

イ 被告は，平成２７年９月１１日には，被告の有する商標「ＧＯＤＺＩＬＬＡ

／ゴジラ」（登録第４７８５８７６号）の指定商品である「塗装機械器具」について

使用許諾を求められたことがあり，このことは，被告の商標が消費財だけでなく生

産財にも使用許諾される可能性があることを示す。 

また，被告は，ゴジラシリーズの映画に関連して，産業廃棄物処理業者，解体業

者，コンクリート圧送工事等を行う業者とも，タイアップや使用許諾をしてきた実

績があるが，これらは，怪獣「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」に建造物を破壊するイメージが定

着していることによるものである。 

さらに，原告の製品紹介動画（乙３５，３６）は，怪獣「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」のも

つ建造物を破壊するイメージを流用したものであり，その需要者や取引者がこのよ

うな原告の広告に接すると，被告と原告の間にタイアップや使用許諾の契約が存在

するものと考える可能性が高い。 

ウ 以上の事実に鑑みれば，被告の周知著名商標である引用商標と類似する本件

商標２がその指定商品に使用されると，それらに接した取引者や需要者が，その商

品について，被告との間に緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品であ

り，引用商標の使用許諾を受けたものであると誤認混同するおそれがある。 
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⑵ よって，本件商標２に係る指定商品について検討しても，本件商標２は，商

標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品‥と混同を生ずるおそれがある

商標」に該当するから，本件審決の判断に誤りはない。 

なお，原告は，本件商標２と商標及び指定商品を同じくする別の商標（登録第６

１４３６６７号。令和元年５月１０日登録。以下「別件商標」という。）の設定登録

を受けたが，これについて，被告は，令和元年１１月６日付けで無効審判請求をし

て，その効力を争っている。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

前記第２の１の事実関係に加え，証拠（甲２９０，２９４，２９５，乙１，２）及

び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実関係が認められる。 

⑴ 第１次判決は，以下のとおり判示して，無効審判請求が成り立たないとした

第１次審決を取り消し，上告不受理決定により確定した。 

 ア 商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係る商品‥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に使用したときに，当該商品が他人

の業務に係る商品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で

あると誤信されるおそれがある商標が含まれる。そして，上記の「混同を生じるお

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と他人の業務に係る商品との間の性質，

用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び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として，総合的に判断される。 

 イ 本件商標と引用商標とは，称呼において相紛らわしく，外観においても相紛

らわしい点を含む。また，引用商標は周知著名であり，その独創性の程度も高い。 
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本件指定商品に含まれる商品のうち，専門的・職業的な分野において使用される

機械器具についてみれば，性質，用途又は目的において被告の業務に係る商品との

関連性の程度は高くないものの，多角化された被告の業務に係る商品の中には一定

の関連性を有するものが含まれており，その取引者及び需要者は共通し，これらの

取引者及び需要者は，取引の際に，商品の性能や品質のみではなく，商品に付され

た商標に表れる業務上の信用をも考慮して取引を行うものと認められる。 

このように，本件指定商品は，本件商標を使用したときに当該商品が被告又は被

告との間に緊密な営業上の関係にある営業主等の業務に係る商品であると誤信され

るおそれがあるものを含むから，本件商標は，被告の業務に係る商品との間で出所

混同のおそれがある。 

ウ 以上によれば，本件商標は，商標法４条１項１５号にいう「他人の業務に係

る商品‥と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する。 

⑵ 原告は，第１次判決の言渡しの後である平成３０年７月２５日，本件商標２

と商標及び指定商品を同じくする別件商標の登録出願をし，令和元年５月１０日に

設定登録を受けた。 

⑶ 特許庁は，第１次判決を受けて，本件商標の登録を無効とする旨の本件審決

をし，原告は，令和元年１２月１２日，その取消しを求める本件訴えを提起した。 

⑷ 原告は，令和元年１２月１２日付けで本件商標権の分割を申請し，その結果，

本件商標は，指定商品を第７類「鉱山機械器具，土木機械器具，荷役機械器具，農業

用機械器具，廃棄物圧縮装置，廃棄物破砕装置但し，パワーショベル用の破砕機・切

断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメントを除く」とする本件商標１と，指定商品を

第７類「パワーショベル用の破砕機・切断機・掴み機・穿孔機等のアタッチメント」

とする本件商標２に分割する旨の登録がされた。 

⑸ 原告は，上記⑷の商標権分割を前提として，分割後の本件商標２が商標法４

条１項１５号に該当しないと主張して本件審決の取消しを求めている。 

２ 商標権の分割の効果 
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⑴ 商標登録出願は，商標の使用をする商品又は役務を指定して，商標ごとにし

なければならないが，指定する商品又は役務は二以上とすることもできるとされて

いる（商標法６条１項）。 

⑵ 商標権は，設定の登録により発生し（商標法１８条），複数の商品又は役務を

指定商品又は指定役務とする商標権は，登録名義人の申請により（商標登録令９条），

分割することができる（商標法２４条１項）。 

商標権の分割をすることにより，指定商品又は指定役務ごとに商標権の移転（同

法２４条の２）が可能となる。移転を伴わない商標権の分割は，商標法条約７条⑵

の要請に基づき設けられたものであり，異議申立てや無効審判の請求がされた場合

に，問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して，権利行使を容易にするこ

とができるというメリットもあるとされている。 

なお，商標権が消滅した後においても，存続時に被った損害に係る賠償請求権の

行使の便宜を図る趣旨から，無効審判請求（商標法４６条３項）があったときは，そ

の事件が審判，再審又は訴訟に係属している場合に限り，商標権の分割をすること

ができる（同法２４条２項）。 

⑶ 商標権の分割は，登録しなければ，その効力を生じない（商標法３５条，特許

法９８条１項１号）。そして，登録によって生じる分割の効果が遡及することを定

めた規定はないから，分割の効果は，登録の時点から将来に向かって生じるものと

解するのが相当である。 

この点に関し，原告は，商標法は，商標登録が無効にされるのを回避するために，

その２４条２項で，商標権の消滅後においてもその分割をすることができると規定

しており，この趣旨を全うするためには，分割の効果が商標登録時まで遡及するか，

遡及したのと同等の利益が維持されるものと解さざるを得ないと主張する。 

しかしながら，既に消滅し，存在しない権利関係を分割するということは，本来，

実体としてはあり得ないものである。商標法２４条２項がこのようなものを認めた

のは，商標権が存続していた当時の権利行使の当否を判断する前提として，必要な
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限りにおいて，分割された商標権の存在を擬制するにすぎないというべきである。

このように解したとしても，商標法２４条２項の趣旨に反するものとは解されない。 

３ 原告の主張について 

⑴ 商標権の分割の効果は，前記２のとおり，登録の時点から将来に向かって生

じること，また，複数の指定商品についてされた１件の審決は，分割後のそれぞれ

の指定商品についてされたものと解すべきこと（商標法６９条，４６条の２参照）

からすれば，原告が商標権の分割をしたことそれ自体は，本件審決の効力を左右す

るものではなく，その登録以前にされた本件審決の判断の当否に影響することはな

いというべきである。 

⑵ この点を措くとしても，以下に述べるとおり，原告が本件訴訟において商標

権の分割の効果を主張して，審決の取消しを求めることは，原被告間の手続上の信

義則に反し，又は権利を濫用するものとして許されないというべきである。 

なるほど商標法２４条によれば，商標権の分割は，その商標権が存続している間

は当然行うことができるものと解され，その時期を制限する旨の定めはない。しか

しながら，商標法が，商標権の移転を伴わない場合も含めて，商標権を分割するこ

とを認めている趣旨は，前記２⑵のとおり，異議申立てや無効審判の請求がされた

場合に，問題のない商品又は役務に関する商標権を分離して，権利行使を容易にす

ることができるというメリットを生かすことにある。そうであるとすれば，商標権

の無効が主張され，異議申立てや無効審判の請求がされたときは，商標権者におい

て商標権の分割を遅滞なく行うことを期待しても，商標権者に酷であるとは解され

ない。他方で，商標権者において商標権の分割がされないまま，異議申立てや無効

審判の手続が進行すればするほど，商標登録の無効を主張した相手方には，商標権

の分割がされることはないものとの信頼が生じることになる。 

また，商標登録無効審決後に商標権が分割された場合に，分割後の指定商品ごと

に無効理由を判断し，審決の違法性を判断すべきものとすると，商標権を分割すれ

ば実質的に特許庁や裁判所の判断を繰り返し求めることが可能になり，分割の回数
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を増やすことにより，紛争解決を引き延ばすことになる。 

商標権の分割をめぐるこのような当事者間の基本的な利害関係に加え，特に本件

においては，本件商標の商標権者である原告において商標権の分割がされることな

く，無効審判の手続が進行して請求不成立審決がされ，これを取り消す旨の第１次

判決がされ，原告の上訴を経て第１次判決が確定し，無効審判の審理が更にされて

本件商標の登録を無効とする旨の本件審決がされたという事実経過を経た後に，商

標権の分割がされている。また，原告は，第１次判決後に本件商標２と商標及び指

定商品を同じくする別件商標の出願をして，既にその商標登録を得ていることに照

らせば，遅くとも別件商標の出願時には本件商標の分割をすることができたもので

ある。さらに，本件商標２の指定商品は，本件商標の指定商品である商標法施行規

則別表第７類２「鉱山機械器具」，同７類３「土木機械器具」，同７類４「荷役機械

器具」，同７類１８「農業用機械器具」及び同７類２７「廃棄物圧縮装置，廃棄物破

砕装置」のうち，同７類３「土木機械器具」に含まれるとされる「パワーショベル」

を用途とするアタッチメントと解されるが，同７類５「化学機械器具」に含まれる

とされる「破砕機」や同７類１「金属加工機械器具」に含まれるとされる「切断機」

等も例示するものであって，このように細分化され，本件商標の指定商品に含まれ

るか否かが直ちに明らかとはいえないものを含む商品への分割は，予測し難いもの

である。これらの事情に鑑みると，本件商標について上記のような商標権の分割が

されることはないとの被告の信頼の程度は大きいものということができる。 

よって，原告が本件訴訟において商標権の分割の効果を主張して，本件審決の取

消しを求めることは，原被告間の手続上の信義則に反し，又は権利を濫用するもの

として許されない。 

⑶ 小括 

以上によれば，商標権の分割とその遡及効を前提とする原告の主張は，理由がな

い。 

 ４ 結論 
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 よって，原告の請求は理由がないので棄却することとし，主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第１部 

 

裁判長裁判官     髙   部   眞 規 子 

 

 

裁判官     小   林   康   彦 

 

 

裁判官     髙   橋       彩 
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（別紙） 
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