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令和７年１月３０日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和３年（ワ）第３２２４４号 損害賠償等請求本訴事件 

令和６年（ワ）第７０３８９号 商標権移転登録請求反訴事件 

口頭弁論終結日 令和６年１０月３１日 

判       決 5 

       本訴原告兼反訴被告        サクラインターナショナル株式会社 

                        （以下「原告ＳＩ」という。） 

       本 訴 原 告        サクラグループ有限会社 

                        （以下「原告ＳＧ」といい、原告 

ＳＩと併せて「原告ら」という。） 10 

       上記両名訴訟代理人弁護士        田   中   圭   祐 

       同                遠   藤   大   介 

       同                蓮   池       純 

       同                神   田   竜   輔 

       同                吉   永   雅   洋 15 

       上記両名訴訟復代理人弁護士        村   松   誠   也 

       本訴被告兼反訴原告        Ａｉ 

                        （以下「被告」という。） 

        同訴訟代理人弁護士        成   川   弘   樹 

       同                目   黒       豪 20 

       同                竹   田   洋   平 

       同                清   水       晃 

       同                足   木   良   太 

       同                大 久 保   宏   昭 

       同                藪   木   健   吾 25 

       同                金   子   禄   昌 
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       同                飛   世   貴   裕 

       同                葛   谷   滋   基 

       同訴訟復代理人弁護士        小   松   大   祐 

       同                遠   藤   賢   祐 

主       文 5 

１ 原告らの本訴請求のうち、次の訴えをいずれも却下する。 

 ⑴ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙商標目録１な

いし３記載の各商標権を有することの確認を求める訴え 

 ⑵ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙著作物目録記

載の各著作物について、日本及び米国における複製権及び譲渡権(別10 

紙著作物目録＜Ａ＞及び＜Ｂ＞記載のアルバム「What it isNt」及

びCujo Arts and Literature, Inc.並びにＢｉの宣伝目的に限定さ

れたもの)を有することの確認を求める訴え 

２ 原告らのその余の本訴請求をいずれも棄却する。 

３ 原告ＳＩは、被告に対し、別紙商標目録１ないし５記載の各商標権15 

の移転登録手続をせよ。 

４ 訴訟費用は、本訴反訴を通じ、原告らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 １ 本訴 20 

（主位的請求） 

⑴ 被告は、原告ＳＩに対し、１億円及びこれに対する令和３年６月１９日か

ら支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 

⑵ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙著作物目録記載の各著

作物について、日本及び米国における著作権を有することを確認する。 25 

⑶ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙商標目録１ないし３記
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載の各商標権を有することを確認する。 

⑷ 原告らと被告との間において、別紙商標目録１ないし３記載の各商標権に

つき、原告らの被告に対する返還義務及び返還協力義務が存在しないことを

確認する。 

⑸ 原告ＳＧと被告との間において、原告ＳＧと被告との間で締結した２０１5 

０年１２月８日付けLICENSING AGREEMENTに関する債務不履行に基づく原告

ＳＧの被告に対する損害賠償債務が存在しないことを確認する。 

（予備的請求１） 

 ⑴ 主位的請求⑴、⑶ないし⑸と同旨 

 ⑵ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙著作物目録記載の各著10 

作物について、日本及び米国における複製権及び譲渡権を有することを確認

する。 

（予備的請求２） 

 ⑴ 主位的請求⑴、⑶ないし⑸と同旨 

 ⑵ 原告ＳＩと被告との間において、原告ＳＩが、別紙著作物目録記載の各著15 

作物について、日本及び米国における複製権及び譲渡権（別紙著作物目録＜

Ａ＞及び＜Ｂ＞記載のアルバム「What it isNt」及び Cujo Arts and Litera

ture, Inc.並びにＢｉの宣伝目的に限定されたもの）を有することを確認す

る（なお、当該接続詞の用法は令和６年４月２２日付け訴え変更申立書記載

のままである。）。 20 

２ 反訴 

  主文第３項と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件に至る経緯 

 ⑴ 原告らは、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住の被25 

告との間で、被告のアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該ア
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ートワーク等の著作物、当該著作物又は被告の氏名等を使用した商標その他

の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、被告が上記

知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、原告らが上記知的財産は上

記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネスを継続した。そ

のため、被告は、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関5 

する警告書の送付等をしたのに対し、原告らは、これらを不法行為であるな

どと主張して、本件訴えを提起した。その概要は、大要次のとおりである。 

⑵ 原告ＳＩは、２０００年１０月２０日、Cujo Arts and Literature, Inc.

（以下「Ｃｕｊｏ社」という。）及びＢｉ（以下「Ｂｉ」という。）との間

で、音楽作品及びそのアルバムカバーアートに係る著作権等に関し、「MUSI10 

C PRODUCTION SERVICE AGREEMENT」（以下「本件音楽契約」という。）を締

結した。また、原告ＳＧは、２０１０年１２月８日、被告との間で、被告が

創作するデザイン等を利用する権利に関し、「LICENSING AGREEMENT」（以下

「本件ライセンス契約」という。）を締結した。 

上記各契約に基づき、原告らは、別紙著作物目録記載の各著作物（以下「本15 

件著作物Ａ」ないし「本件著作物Ｘ」といい、併せて「本件各著作物」とい

う。）のほか、別紙商標目録１ないし３記載の各商標（以下「本件商標１」

ないし「本件商標３」といい、併せて「本件本訴商標」という。また、本件

商標１ないし３に係る権利を「本件商標権１」ないし「本件商標権３」とい

い、併せて「本件本訴商標権」という。さらに、別紙商標目録４及び５記載20 

の各商標を、「本件商標４」及び「本件商標５」といい、本件本訴商標と併

せて「本件各商標」という。）等についてライセンス事業等を行っていたと

ころ、株式会社ＳＨＩＦＦＯＮ（２０２２年９月１日の商号変更前は「株式

会社志風音」であり、以下、商号変更の前後を問わず「ＳＨＩＦＦＯＮ社」

という。）の代表取締役であるＥｉ（以下「Ｅｉ」という。）は、原告ＳＩ25 

のサブライセンシー等に対し、原告ＳＩが保有する被告に係るライセンスが
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無効である旨を連絡し（以下「本件告知行為１」という。）、被告は、原告

ＳＩのサブライセンシー等に対し、サブライセンスが正当なものではない可

能性がある旨を記載した別紙警告書面（以下「本件警告書面」という。）を

送付した（以下「本件告知行為２」といい、本件告知行為１と併せて「本件

各告知行為」という。）。 5 

⑶ なお、被告は、原告ＳＩ出願に係る別紙商標目録３記載のＡ（以下「本件

商標３のＡ」といい、同Ｂを「本件商標３のＢ」という。）、本件商標４及

び５に対し、商標登録無効審判を請求したところ、特許庁、知財高裁とも、

上記各商標は、公正な商標秩序を乱すものというべきであり、かつ、健全な

法感情に照らし条理上も許されないというべきものであるから、商標法４条10 

１項７号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該

当するとして商標登録を無効とすべきものとした。他方で、被告は、原告Ｓ

Ｉ出願に係る本件商標１及び２についても商標登録無効審判を請求したが、

これらの商標については、特許庁、知財高裁とも、商標法４条１項７号及び

１９号のいずれにも該当しないとして、商標登録を無効とすることはできな15 

いとした。 

２ 本件本訴 

⑴ 本件本訴の主位的請求 

① 不法行為に基づく損害賠償請求（以下「本件請求１」という。） 

原告ＳＩが、被告に対し、被告がＥｉに対して原告ＳＩのライセンスが20 

無効であるなどと伝えた上、Ｅｉによる本件告知行為１及び被告による本

件告知行為２によって、原告ＳＩの名誉権及び営業権が侵害されたとして、

本件告知行為１は被告とＥｉの共同不法行為（以下「本件不法行為１」と

いう。）に、本件告知行為２は被告の不法行為（以下「本件不法行為３」

という。）に、それぞれ該当し、また、本件不法行為１及び３に先立ち、25 

被告がＥｉに対して原告ＳＩのライセンスが無効であるなどと伝えた行為
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も不法行為（以下「本件不法行為２」といい、「本件不法行為１」及び「本

件不法行為３」と併せて「本件各不法行為」という。）に該当すると主張

して、損害賠償金１億円（逸失利益２億６５３２万８２５３円の一部であ

る９０００万円及び無形損害１億１６２３万３１２２円の一部である１０

００万円の合計額）及びこれに対する不法行為の日の翌日である令和３年5 

６月１９日から支払済みまで民法所定の年３分の割合による遅延損害金の

支払を求める請求 

② 著作権の確認請求（以下「本件請求２」という。） 

原告ＳＩと被告との間において、本件各著作物に係る日本及び米国にお

ける著作権が、いずれも原告ＳＩに帰属することの確認を求める請求 10 

③ 商標権の確認請求（以下「本件請求３」という。） 

原告ＳＩと被告との間において、本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属する

ことの確認を求める請求 

④ 本件ライセンス契約に基づく商標権返還義務等の不存在確認請求（以下

「本件請求４」という。） 15 

原告らと被告との間において、本件本訴商標権につき、原告らの被告に

対する返還義務及び返還協力義務が存在しないことの確認を求める請求 

⑤ 本件ライセンス契約に基づく損害賠償債務の不存在確認請求（以下「本

件請求５」という。） 

原告ＳＧと被告との間において、本件ライセンス契約に関する債務不履20 

行に基づく原告ＳＧの被告に対する損害賠償債務が存在しないことの確認

を求める請求 

⑵ 本件本訴の予備的請求１ 

本件本訴の予備的請求１は、本件請求２において確認の対象とされた著作

権を、複製権及び譲渡権に変更したものである。 25 

⑶ 本件本訴の予備的請求２ 
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本件本訴の予備的請求２は、予備的請求１において確認の対象とされた複

製権及び譲渡権を、更に別紙著作物目録＜Ａ＞及び＜Ｂ＞記載のアルバム

「What it isＮt」、Ｃｕｊｏ社並びにＢｉの宣伝目的に限定されたものに変

更したものである。 

３ 本件反訴 5 

   本件反訴の請求は、被告が、本件各商標に係る商標権（以下「本件各商標権」

という。）を保有する原告ＳＩに対し、原告ＳＩは、被告に対し、本件ライセン

ス契約に基づき、本件各商標権を返還する義務を負うと主張して、本件各商標

権の移転登録手続を求めるものである。 

４ 前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実をいう〔証拠10 

等の記載のないものは当事者間に争いがなく、証拠を摘示する場合には、特に

記載のない限り、枝番を含むものとする。〕。） 

 ⑴ 当事者等 

   ア 原告ＳＩは、衣料品等の輸出入及び販売に関連する業務として、様々な

ブランド等に関する知的財産権等の譲渡又は許諾を受け、第三者に対しこ15 

れらをライセンスすることを主たる事業とする株式会社である。 

イ 原告ＳＧは、商標権及び著作権の管理並びに売買を主たる業とする株式

会社であり、便宜上本件ライセンス契約の締結者となっているため、同契

約に基づく権利を原告ＳＩに対してサブライセンスしているが、その他は

特段の活動を行なっていない。 20 

ウ 被告は、米国に在住し、スケートボーダー兼アーティストとして活動す

る者である。 

エ Ｂｉは、米国に在住し、スケートボーダー兼アーティストとして活動す

る者である。なお、Ｂｉは、本件訴訟提起時において共同被告とされたも

のの、原告らは、第１回口頭弁論期日前である令和４年（２０２２年）６25 

月２４日、Ｂｉに対する訴えを取り下げた。（当裁判所に顕著な事実） 
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オ Ｃｕｊｏ社は、被告とＦｉ（以下「Ｆｉ」という。）が２０００年４月１

９日に設立し、Ｆｉが代表取締役を務める米国ネバダ州の会社であり、２

００８年１２月頃、解散決議がされた。また、Ｃｕｊｏ社は、ネバダ州法

の規定に基づく年次申告を行わなかったことなどにより、２０１２年５月

１日、「永久失効」（Permanently Revoked）となった。（甲４４、乙１１、5 

１００、１４８－１、弁論の全趣旨） 

カ Ｆｉは、１９９９年に被告と婚姻したが、２００４年１２月１０日に離

婚した。（乙１４８―１） 

キ ＳＨＩＦＦＯＮ社は、Ｅｉが代表取締役を務め、原告ＳＩからライセン

スを受けるサブライセンシーであり、衣類の卸売や小売等を行っている。10 

（乙１１０、１１１、弁論の全趣旨） 

 ⑵ 被告とＣｕｊｏ社の関係 

ア 被告は、１９９９年１０月１日、Ｃｕｊｏ社との間で、雇用契約書（甲

２７。以下「本件雇用契約書」という。）を作成した。同契約書には、Ｃｕ

ｊｏ社が被告をエグゼクティブ・プロデューサーとして雇用し、被告がＣ15 

ｕｊｏ社に対してＣｕｊｏ社のウェブサイト、アートワーク、出版、映画、

スポーツ活動のためのコンテンツ開発及び制作に係るサービスを提供する

こと（１条）、Ｃｕｊｏ社が被告に対して年棒５万ドルを支払うこと（３条）、

被告が同契約終了後９０日間はグアム州全域を含む地理的範囲において競

業避止義務を負うこと（９条）、その他休暇の定め等が記載されている。（甲20 

２７、弁論の全趣旨） 

イ ２０００年１１月１日から２００１年１０月３１日までのＣｕｊｏ社の

米国法人所得税申告書には、役員報酬として被告に２万８４４８米ドル、

Ｆｉに１万２０００米ドルが支払われた旨記載されている。（甲５３） 

 ⑶ 本件音楽契約 25 

 原告ＳＩは、２０００年１０月２０日、Ｃｕｊｏ社及びＢｉとの間で、次
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のとおり、本件音楽契約を締結した。なお、同契約の契約書におけるＣｕｊ

ｏ社の署名欄には、「秘書（Its Secretary）」として被告が署名している。（甲

９） 

第１条 音楽制作 

１．１ アーティスト（Artists。Ｃｕｊｏ社及びＢｉの総称。以下本契約5 

において同じ。）は、一定の音楽作品（作曲及び作詞をいい、以下「音楽

作品」という。）及び当該音楽作品の演奏録音（以下「録音物」という。）

を制作し、また、それらのアルバムカバーアート及び／又は写真（以下

「カバーアート」〔Cover Artwork〕という。）を創作するサービス（以下

「本サービス」という。）を原告ＳＩに提供する。 10 

第２条 権利 

２．１ 音楽作品（Music Works）及び録音物（Sound Recordings）の著作

権は、第４条（原文ママ）に定める納入マテリアルの納入時に原告ＳＩ

に移転される。 

２．２ 原告ＳＩは、コンパクトディスク、音楽テープ、ＤＶＤ及びその15 

他の媒体（以下「音響作品（Audio Works）」という。）により録音物の全

部又は一部をこれらの著作権の保護期間中、日本、米国、ラテンアメリ

カ及び欧州を含み、かつ、これらに限定されない世界各国（以下「ワー

ルドワイドベース」という。）においてインターネット等の通信ネットワ

ークを通じて再生、配給、リリース、演奏、放送、送信し、かつ、その20 

他の手段により活用する独占権（exclusive rights）を有する。 

２．３ 原告ＳＩは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、音響

作品と併せてＴシャツ等用に製作される一切のアルバムカバーアート及

び／又は写真を、これらの著作権の保護期間中、ワールドワイドベース

で再生して販売する独占権（exclusive rights）を有する。 25 

２．４ 原告ＳＩは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、被告
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及びＢｉの名前を使用する権利を有する。 

第３条 納入マテリアル 

アーティストは、次のマテリアル（以下「納入マテリアル」という。）を

２０００年１１月１５日以前に原告ＳＩの東京の主たる（事務所の）住所

宛てに納入する。 5 

a）マスターテープ：音響作品の録音物が録音されているＤＡＴ（Digit

al Audio Tape）テープ 

b）英語版の歌詞カード 

c）アルバムカバーアート 

d）原告ＳＩ及びアーティスト間で後日合意される音響作品のリリース10 

に必要なその他の情報 

第４条 対価 

４．１ 原告ＳＩに付与されるアーティストの本サービス及び権利の対価

として、原告ＳＩはアーティストに対し下記の予定に従い合計５０、０

００米ドルの報酬を支払う。 15 

a）本契約の署名時に２５、０００米ドル 

b）第３条に定める全ての納入マテリアルを受領したときに２５、００

０米ドル 

４．２ 前項に定められた支払は、前項 a）について半額がＢｉの銀行口

座に、半額がＣｕｊｏ社の銀行口座に、また、同 b）について半額がＣｕ20 

ｊｏ社の銀行口座に、半額がＢｉの銀行口座にそれぞれのアーティスト

が指定する銀行口座に米ドルでなされる。 

第６条 制作管理 

６．１ アーティストは、音響作品のリリースに併せて制作される全ての

作曲、Ｔシャツ及び／又は宣伝資料に対し完全な制作管理権を保有する。 25 

６．２ 全ての商品デザインは、制作前に両アーティストによる書面での
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承認を得なければならない。 

６．３ アーティストがデザイン申請を受領してから３０日以内に、アー

ティストにより承認又は拒絶されない場合には、原告ＳＩは、アーティ

ストの承認なくデザインを制作する権利を有する。 

第１２条 一般条項 5 

１２．３ 裁判管轄 

  本契約に起因又は関連して生ずる一切の紛争については、カリフォル

ニア州の裁判所が専属管轄権を有する。 

１２．６ 準拠法 

  本契約はアメリカ合衆国カリフォルニア州の法律に準拠する。 10 

 ⑷ 本件音楽契約と本件各著作物の関係等 

ア Ｂｉは、原告ＳＩに対し、２０００年１１月末日頃、楽曲と本件著作物

ＡないしＥを納品し、２００１年５月頃、本件著作物ＧないしＸを納品し

た。（甲２０、弁論の全趣旨） 

  イ 本件著作物ＡないしＥは、本件音楽契約２条３項（第２条の「２．３」15 

をいい、以下、他の契約も含め、便宜上「条」及び「項」として記載する。）

の「アルバムカバーアート」に該当し、本件著作物ＧないしＸは、同契約

３条ｂの「英語版の歌詞カード」に該当するため、本件著作物ＡないしＥ

及びＧないしＸ（以下「本件Ｆ以外著作物」という。）は、いずれも本件音

楽契約に基づく成果物である。（甲２０、弁論の全趣旨） 20 

 ⑸ 本件著作物Ｆ 

  ア 本件著作物Ｆは、「エンジェル」等と称されるキャラクター（以下、当該

キャラクターを「エンジェル」という。）を描いたイラストである。被告は、

１９９７年１２月頃、エンジェルを創作し、１９９８年５月に日本国内で

発行された被告の作品集には、別紙原著作物目録掲載のエンジェル（以下25 

「原エンジェル」という。）が収載されている。（乙１３ないし１５、弁論
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の全趣旨） 

  イ 被告は、２００１年１月頃に来日した際、原告ＳＩの求めに応じて、本

件著作物Ｆを制作した。 

 ⑹ 本件ライセンス契約 

 原告ＳＧは、２０１０年１２月８日、被告との間で、次のとおり、本件ラ5 

イセンス契約を締結した。（甲２） 

なお、本件ライセンス契約の当事者は、形式的には原告ＳＧとされている

ものの、実質的には原告ＳＩであることに争いはない（以下、特に区別する

必要がない限り、本件ライセンス契約に係る当事者を「原告ら」という。）。 

第１条 被告は、原告ＳＧに対し、本件契約の条件に従い、２０１１年１10 

月１日から１年間、衣類、アクセサリー、販売促進物、広告物並び

に、履物及びその関連商品を除く全ての商品（以下「本商品」とい

う。）に、被告の名称、肖像及び被告が創作し所有するデザインを利

用する独占排他的な権利を付与するものとする。 

第２条 被告は、原告ＳＧが被告の肖像、絵画、詩、物語並びに「Gonzo 15 

Cuntry」及び「Mark Gonzales」という名称（以下、総称して「本素

材」という。）を本商品に独占排他的に利用し、製造し、アジアの地

域で配布・販売することを許諾する。ただし、原告ＳＧは、アディ

ダスインターナショナルＢＶ又はその関連会社、子会社、販売会社、

ライセンシーが製造するものと同一又は類似の性質若しくはタイプ20 

のスポーツ及びレジャー用フットウェア、関連アクセサリーの販売

のために本素材を利用することを特に禁じる。被告は、自身のオリ

ジナル作品、及び、自身の作品展で限定版の記念品を販売すること

ができる。 

第３条 原告ＳＧは、被告の事前の承認を得た場合に、新規提出資料及び25 

過去の資料を全体又は部分的に利用することができる。被告は、デ
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ザイン又はサンプルを受領してから２週間以内に承認し、承認しな

い場合には代替案を提供するものとする。 

第４条 原告ＳＧは、許諾製品の製造、マーケティング、流通、販売を目

的として、第三者への利用許諾を行うことができる。ただし、原告

ＳＧが利用許諾を行うことができるのは、第３条に基づき承認され5 

た肖像及びデザインのみであり、当該第三者は、第２条に定める商

品及び地域に限定され、本契約に定める全ての条件に従うものとす

る。 

第５条 被告は、自分の新しいイメージ、デザイン、活動に関する情報を

原告ＳＧに提供するものとする。保証義務はないが、新しいイメー10 

ジやデザインを含む原告ＳＧの要求に応じるために、最善の努力を

するものとする。 

第６条 被告には、２０１０年１２月１５日までに、返金不可の４万ドル

の利用料（以下「年間利用料」という。）が支払われるものとする。 

第７条 原告ＳＧは、被告に対し、無償にて各デザインにつき１点のサン15 

プルを提供するものとする。 

第９条 被告が第５条に定めるデザイン又は承認を提供しないことにより

本契約に違反した場合、原告ＳＧは、第２条に定める商品及び地域

の制限を前提として、被告の承認を得ることなく、原告ＳＧが保有

する全ての本素材を利用する権利を留保するものとする。 20 

第１０条 原告ＳＧは、本契約と同一の条件で、最大１０年間継続して本

契約を更新するオプションを有するものとする。更新年度の契約

条件（年間使用料の支払を含む。）は、各年度の開始前に、二者間

の合意により友好的に変更することができる。 

第１１条 被告は、本素材及び本商品に関する全ての知的財産権を保持す25 

るものとする。原告ＳＧは、許諾された全ての商品に被告が作者
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であることを明示し、各商品に「ⒸMark Gonzales」との表示を行

うものとする。 

     原告ＳＧは、被告の要求に応じて、原告ＳＧが行った登録を被

告に返却することを条件に、「Gonzo Cuntry」、「Mark Gonzales」

及び被告のデザインを保護するために登録することができるもの5 

とする。 

第１２条 本契約で明確に譲渡されない全ての権利は、被告に留保される

ものとする。 

 第１５条 （その他の規定） 

ｅ 準拠法。本契約は、アメリカ合衆国ニューヨーク州で実行、遂行及10 

び実施されることを意図しており、その州の法律に従って解釈及び施

行されるものとする。 

ｆ 管轄。本契約は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークで締

結されたものとみなされる。本契約に何らかの形で関連する紛争は、

アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークの連邦裁判所又は州裁判15 

所で解決されるものとする。 

 ⑺ 本件各商標権 

 ア 原告ＳＩは、２００３年３月１７日、本件商標１の出願を行い、同商標

は、同年１０月２４日に登録された。原告ＳＩは、２００９年６月２９日、

原告ＳＧに本件商標権１を移転し、原告ＳＧは、２０２０年１０月１９日20 

に、再び本件商標権１を原告ＳＩに移転した。（甲１０、乙２５、２６） 

 イ 原告ＳＩは、２００２年１１月２５日、本件商標２の出願を行い、同商

標のＡ（別紙商標目録２記載のＡ）は、２００４年４月１６日に登録され、

同商標のＢ（別紙商標目録２記載のＢ）は、２００４年５月１４日に登録

された。当該各登録に当たり、被告は自らの氏名を商標として登録するこ25 

とを承諾していた。原告ＳＩは、２００９年６月２９日に本件商標権２を
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原告ＳＧに移転し、原告ＳＧは、２０２１年１１月２４日に、再び本件商

標権２を原告ＳＩに移転した。（甲１１、１２、乙２３、２４） 

 ウ 原告ＳＩは、２０２０年１２月２６日、本件商標３の出願を行い、同商

標は、２０２１年９月２７日に登録された。（甲４１、４２、乙１０４、１

０５） 5 

 エ 原告ＳＩは、２０２１年６月３０日、本件商標４及び５の出願を行い、

同商標は、２０２２年３月１５日に登録された。（乙１７０、１７１、弁論

の全趣旨） 

 ⑻ 原告ＳＩの事業等 

原告ＳＩは、被告の創作に係るイラスト、デザイン等についてライセンス10 

及びサブライセンス事業を展開してきた。（弁論の全趣旨） 

そして、原告ＳＩからライセンスを受けているサブライセンシーには、Ｓ

ＨＩＦＦＯＮ社の他、株式会社豊島（以下「豊島社」という。）、ハワード株

式会社（以下「ハワード社」という。）及び有限会社シアーズ（以下「シアー

ズ社」という。）がある。（甲５、６、乙１１０、１１１、弁論の全趣旨） 15 

なお、豊島社の主要卸先は、衣類等の販売店舗を営む株式会社しまむら（以

下「しまむら社」という。）である。（弁論の全趣旨） 

 ⑼ Ｅｉ及び被告による告知行為 

ア Ｅｉの行為 

Ｅｉは、２０２１年６月頃、豊島社及びしまむら社の担当者に対して、20 

原告ＳＩが保有している、被告に係るライセンスが無効である旨連絡した

（本件告知行為１）。（甲７、弁論の全趣旨） 

イ 被告の行為 

被告は、２０２１年１１月から１２月上旬頃、ハワード社及びシアーズ

社を含む原告ＳＩのサブライセンシー等１４社に対し、原告らの行動によ25 

り当該１４社のサブライセンスが正当なものではない可能性がある旨を記
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載した別紙警告書面（本件警告書面）を送付した（本件告知行為２）。（甲

５、６、弁論の全趣旨） 

 ⑽ 原告ＳＩとＣｕｊｏ社との権利譲渡契約 

原告ＳＩとＣｕｊｏ社は、本件訴訟提起後である２０２２年８月７日、次

のとおり、Ｃｕｊｏ社が原告ＳＩに知的財産権を譲渡する旨の契約（以下「本5 

件権利譲渡契約」という。）を締結した。なお、同契約第１条⑵③記載の「別

紙２」には、本件各著作物を含む著作物が掲載されている。（甲２３） 

第１条（定義） 

本件権利譲渡契約では、以下の用語は、次のように定義されるものとす

る。 10 

⑵ 著作物 

著作物とは、本件音楽契約第３条に基づき原告ＳＩに納入された音

楽著作物（作曲、作詞）、録音物、ジャケット作品（アルバムジャケッ

ト、歌詞集）を指し、具体的には、以下のとおりである。 

① 音楽作品に係る歌詞 15 

歌詞とは、別紙１に記載された楽曲の歌詞及びタイトルをいう。 

② 著作物 

音楽作品・音源における作曲とは、２００１年１月２４日に原告

ＳＩが日本で発売したサウンドアルバム「What it isＮt」に収録さ

れている楽曲で、本件権利譲渡契約締結時にウェブサイト（http:/20 

/以下省略）で公開されているものを指す。 

③ カバーアートワーク 

カバーアートワーク作品とは、別紙２に記載された作品をいう。 

⑶ 譲渡される権利 

  「譲渡される権利」とは、以下のとおり定められているものをいう。 25 

① 本著作物に関する著作権及び著作隣接権（複製権、翻案権、頒布
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権、レコード製作権、著作権法第２８条及び第２９条の権利等を含

む）を含むＣｕｊｏ社の保有する全ての知的財産権（本件音楽契約

により既に原告ＳＩに譲渡されている権利を除く）。 

② 本件音楽契約に関してＣｕｊｏ社が有する全ての契約上の権利

（「本件音楽契約第４条３項に定める権利」及び「本件音楽契約第６5 

条に定める権利」〔既に発生しているものを含む。〕を含む）。 

第２条（Ｃｕｊｏ社の表明及び保証） 

 Ｃｕｊｏ社は、以下のとおり、Ｃｕｊｏ社の代表者の知る限りにおいて、

原告ＳＩに対して表明し、保証する。 

⑴ 著作物とは、本件権利譲渡契約第１条に記載されたものをいう。 10 

⑵ Ｃｕｊｏ社が本件音楽契約の当事者であり、本件音楽契約はＣｕｊ

ｏ社の代表者であるＦｉが当時の契約書等を検討、作成、修正した後

に締結されたこと。また、Ｃｕｊｏ社は、Ｃｕｊｏ社の秘書兼従業員

である被告に本件音楽契約に署名する権限を与えたため、被告は本件

音楽契約に署名したこと。 15 

⑶ Ｃｕｊｏ社は本件音楽契約を解約・解除したことはなく、本件音楽

契約は現在も有効である。 

⑷ 本著作物は、原告ＳＩの依頼により、Ｃｕｊｏ社とＢｉの共同制作

として制作された。 

⑸ Ｃｕｊｏ社とＢｉが、作曲、作詞、イラスト、表現、彩色、データ20 

変換等の役割を分担し、統一された世界観のもと、それぞれが作品制

作に貢献し、全体として共同作品を作り上げたこと。 

⑹ Ｃｕｊｏ社の従業員である被告は、Ｃｕｊｏ社のビジネスの一環と

して、Ｃｕｊｏ社の発意に基づき、被告が制作した著作物をＣｕｊｏ

社が請け負ったこと及び本件音楽契約に関連して被告が制作した全て25 

の著作物は「職務著作」であり、当該著作物に関する全ての著作権、
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人格権及びその他の権利はＣｕｊｏ社が所有することを示す。Ｃｕｊ

ｏ社は、本著作物に関する全ての著作権、著作者人格権及びその他の

全ての権利の原始的な所有者である。また、Ｃｕｊｏ社と被告の間に

は、これに反する書面又は口頭での合意は存在しない。 

⑺ 本件音楽契約に基づき原告ＳＩに既に譲渡された権利を除き、Ｃｕ5 

ｊｏ社及びＢｉ以外の者は、本著作物についていかなる所有権も有し

ていない。 

⑻ Ｃｕｊｏ社は、「譲渡される権利」の一部又は全部を、被告を含む第

三者に譲渡したことはない。 

⑼ Ｃｕｊｏ社の本件権利譲渡契約の締結は、Ｃｕｊｏ社と第三者との10 

間のいかなる契約にも違反せず、Ｃｕｊｏ社が本件権利譲渡契約を締

結する完全な権利を有していることを確認する。 

第３条（権利譲渡等） 

Ｃｕｊｏ社は、以下のとおり、Ｃｕｊｏ社の代表者の知る限りにおいて、

原告ＳＩに対して表明し、保証する。 15 

１．Ｃｕｊｏ社は原告ＳＩに譲渡される権利の全てを譲渡する。 

２．Ｃｕｊｏ社は、著作者人格権及び解除権を含む、その性質上譲渡不

可能な権利を放棄し、将来にわたって永久に行使しないことを誓約す

る。 

第４条（譲渡対価） 20 

１．原告ＳＩはＣｕｊｏ社（Ｃｕｊｏ社の株主を含む）に対し、本件権

利譲渡契約締結後１０日以内に、Ｃｕｊｏ社が別途指定する方法で１

００、０００米ドルを支払う。 

２．Ｃｕｊｏ社及び原告ＳＩは、原告ＳＩによる前項に定める１００、

０００米ドルの支払をもって原告ＳＩの本件権利譲渡契約に基づく義25 

務の履行が完了すること、及びその後のいかなる事情も本件権利譲渡
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契約の効力に影響を与えないことを確認する。 

   第９条（本契約の変更等） 

    本契約の変更等は、両当事者の代表者が署名した書面によってのみ効力

を生じるものとする。 

第１０条（準拠法及び管轄裁判所） 5 

 本件権利譲渡契約に起因又は関連する全ての事項は、カリフォルニア州

法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。本件権利譲渡契約又は

本件権利譲渡契約に企図された取引に起因又は関連する全ての訴訟、措置

又は手続は、カリフォルニア州サンフランシスコの裁判所において開始さ

れるものとする。 10 

 ⑾ 取得時効の援用 

原告ＳＩは、第４回口頭弁論期日（令和６年３月２１日）において、被告

に対し、本件商標権１及び２について、取得時効を援用する旨の意思表示を

した。（当裁判所に顕著な事実） 

５ 争点 15 

  ⑴ 本案前の争点（争点１） 

   ア 国際裁判管轄権の有無（争点１－１） 

   イ 本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することの確認の利益の有無（争点１

－２） 

   ウ 宣伝目的に限定された複製権及び譲渡権を有することの確認の利益の有20 

無（争点１－３） 

  ⑵ 本件告知行為１による被告とＥｉの共同不法行為（本件不法行為１）の成

否（争点２） 

   ア 本件不法行為１に係る権利侵害の有無（争点２－１） 

   イ 本件不法行為１に係る真実性の抗弁の成否（争点２－２） 25 

   ウ 本件不法行為１に係る公正な論評の法理の成否（争点２－３） 
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   エ 本件不法行為１に係る正当防衛又は緊急避難の成否（争点２－４） 

   オ 本件不法行為１に係る故意又は過失の有無（争点２－５）  

  ⑶ 本件告知行為１に先立つ被告の不法行為（本件不法行為２）の成否（争点

３） 

  ⑷ 本件告知行為２による不法行為（本件不法行為３）の成否（争点４） 5 

   ア 本件不法行為３に係る権利侵害の有無（争点４－１） 

   イ 本件不法行為３に係る真実性の抗弁の成否（争点４－２） 

   ウ 本件不法行為３に係る正当防衛の成否（争点４－３） 

   エ 本件不法行為３に係る故意又は過失の有無（争点４－４） 

  ⑸ 本件各不法行為に係る損害額（争点５） 10 

  ⑹ 本件各著作物に係る著作権（以下、特に断りのない限り、日本における著

作権及び米国における著作権をいう。）の原告ＳＩへの帰属の有無（争点６） 

   ア 本件各著作物に係る著作権の原始的帰属（争点６－１） 

イ 本件音楽契約に基づく著作権の移転（争点６－２） 

   ウ 本件権利譲渡契約に基づく著作権の移転（争点６－３） 15 

エ 本件著作物Ｆに係る著作権の帰属（争点６－４） 

  ⑺ 本件各商標権の返還義務及び返還協力義務の有無（争点７） 

  ⑻  本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無（争点８） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１－１（国際裁判管轄権の有無） 20 

（原告らの主張） 

⑴ 本件請求１の裁判管轄 

   不法行為に基づく損害賠償請求については、「不法行為があった地」に管轄

が認められるところ（民訴法５条９号）、本件不法行為１ないし３のいずれに

ついても、不法行為地及び損害発生地は、日本国内の東京である。したがっ25 

て、本件不法行為１ないし３に基づく損害賠償請求については、日本の裁判
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所に国際裁判管轄がある。 

 ⑵ 本件請求３の裁判管轄 

   本件本訴商標権は、いずれも日本において登録されたものであるから、民

訴法３条の５第３項により、本件本訴商標権の確認請求については、日本の

裁判所に国際裁判管轄がある。 5 

 ⑶ 本件請求２及び５の裁判管轄 

   不法行為に基づく損害賠償請求（本件請求１）と、「密接な関連がある」請

求については、日本の裁判所に管轄が認められる（民訴法３条の６）。そして、

「密接な関連がある」といえるか否かは、複数の請求について、実質的に争

点が同様といえるか否かによって判断されると解される（最高裁平成１２年10 

（オ）第９２９号、同（受）第７８０号同１３年６月８日第二小法廷判決・

民集５５巻４号７２７頁参照）。 

   本件請求１の請求原因である本件不法行為１ないし３は、①原告ＳＩが本

件各著作物や本件商標１及び２に関する知的財産権を侵害した、②本件ライ

センス契約は２０２０年１２月３１日に終了しているという虚偽の事実を伝15 

えたというものである。したがって、本件請求１の請求原因である本件不法

行為１ないし３の成立において、「本件各著作物に関する著作権が原告ＳＩに

帰属するか否か」及び「本件ライセンス契約が２０２１年１２月３１日まで

存続し、同契約によって原告ＳＩに保証された権利が正当に行使されている

か否か」が実質的な争点となる。 20 

   したがって、本件請求１と本件請求２及び５は密接な関連があるといえる

から、本件請求２及び５については、民訴法３条の６により、日本の裁判所

に国際裁判管轄がある。 

 ⑷ 専属的管轄合意との関係 

   当事者間で専属的な国際裁判管轄の合意がある場合でも、民訴法３条の６25 

の要件を満たす場合には、併合管轄が認められる。 
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（被告の主張） 

⑴  専属的管轄合意 

本件ライセンス契約１５条ｆは、同契約に関連する一切の紛争は米国ニュ

ーヨーク州ニューヨーク郡の連邦裁判所又は州裁判所において解決されるも

のとする旨の専属的合意管轄を定めている（以下「本件管轄合意１」という。）。5 

また、本件音楽契約１２条３項は、同契約に起因又は関連して生じる一切の

紛争については、米国カリフォルニア州の裁判所が専属管轄権を有するもの

とする旨の専属的合意管轄を定めている（以下「本件管轄合意２」という。）。 

そして、原告らの本件請求１、２及び３（ただし本件請求３は本件商標１

及び２に係る部分に限る。）並びに本件請求５は、以下のとおり、いずれも10 

本件管轄合意１又は２の対象となるため、日本の裁判所は裁判管轄権を有す

るものではなく、これらの訴えはいずれも不適法であり却下されるべきであ

る。 

  ⑵ 本件請求１について 

 本件請求１については、原告らの事業が本件ライセンス契約に基づいて適15 

法に行われたものか否かが実質的な争点であるから、本件請求１が本件ライ

センス契約に関連し本件管轄合意１の対象となることは明らかである。 

また、原告ＳＩは、本件ライセンス契約に基づく事業とは別に、本件音楽

契約に依拠して本件各著作物を使用したライセンス事業を行っており、本件

各著作物の使用に関しては、本件音楽契約により本件各著作物の著作権が譲20 

渡されたか否かなど同契約の内容も主要な争点になる。したがって、本件請

求１のうち本件音楽契約に基づくライセンス事業について生じた損害に関す

る部分については、同契約に関連する紛争といえるから、本件管轄合意２の

対象にも該当する。 

なお、本件ライセンス契約書上、その当事者は原告ＳＧと被告と記載され25 

ており、原告ＳＩは含まれていない。しかしながら、原告ＳＩには、原告Ｓ
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Ｇのサブライセンシーとして、又は実質的な契約当事者として、本件管轄合

意１の効力が及ぶ。 

  ⑶ 本件請求２について 

本件請求２は、本件音楽契約に基づいて、本件各著作物の著作権が原告Ｓ

Ｉに移転したことの確認を求めるものである。したがって、本件請求２は本5 

件音楽契約に起因又は関連する紛争といえるから、本件管轄合意２の対象と

なる。 

⑷ 本件請求３のうち本件商標１及び２に係る部分について 

本件各商標権に関する紛争は、本件ライセンス契約１１条に基づいて、原

告ＳＧがアジア地域内で保有する被告の氏名やデザインに係る商標権を返還10 

する義務を負い、原告ＳＧと一体である原告ＳＩも、本件ライセンス契約の

実質的当事者として同様の義務（以下「商標権返還義務」という。）を負う

こと、又は少なくとも被告がアジア地域においてその氏名やデザインに係る

商標を用いたライセンス事業を行うことを妨げてはならない信義則上の義務

（以下「返還協力義務」という。）を負うことを前提に、被告から原告らに15 

本件各商標権の返還を求めているが、原告らが一切応じないというものであ

る。このような紛争の実態に照らせば、本件各商標権について、原告ＳＩの

被告に対する商標権返還義務及び返還協力義務の存否が重要な争点となって

いることは明らかである。 

そして、原告ＳＩの商標権返還義務及び返還協力義務は本件ライセンス契20 

約に関連する義務であるから、本件商標権１及び２が原告ＳＩに帰属するこ

との確認請求は、本件管轄合意１の対象となる。 

また、原告ＳＩが、本件商標１について、本件音楽契約に基づき被告及び

Ｂｉが共同制作した標章の著作権譲渡を受けたため、商標出願する権利があ

ると主張し、本件商標２について、被告の承諾を得て、本件音楽契約に基づ25 

いて使用すべく商標登録したと主張していることからも明らかなとおり、本
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件請求３のうち本件商標１及び２に係る部分については、本件音楽契約が原

告ＳＩの商標権返還義務又は返還協力義務を否定する効力を有するか否かも

主要な争点になることが予想される。したがって、本件請求３のうち本件商

標１及び２に係る部分は、本件音楽契約に起因又は関連する紛争といえるか

ら、本件管轄合意２の対象にも当たる。 5 

⑸ 本件請求５について 

本件請求５は、本件ライセンス契約に関して原告ＳＧの債務不履行に基づ

く損害賠償債務の不存在確認を求める訴えであるから、同契約に関連する紛

争に該当し、本件管轄合意１の対象となる。 

 ２ 争点１－２（本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することの確認の利益の有無） 10 

（原告ＳＩの主張） 

被告は、本件各告知行為において、本件商標１及び２が無効である旨主張し

ている上、本件商標３について無効審判請求を行っているから、原告ＳＩは、

被告との間で、原告ＳＩが本件本訴商標権を正当に有することを確認する利益

を有する。 15 

そもそも、商標権の帰属を確認するということは、その前提として、当該商

標権が「原告・被告間において①登録無効事由が存在しないこと、②商標権の

返却義務が存在しないこと」を含むものと解される。また、無効審判手続は、

商標登録を抹消するための手続であり、同手続において、商標権の有効性及び

その帰属について確認を求めることはできない。また、商標法、特許法上も、20 

無効審判が係属した場合に確認訴訟を排斥するような規定は存在しない。 

したがって、本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することを確認するための確

認の利益が認められる。 

（被告の主張） 

商標権は設定の登録によって発生し、移転についても登録しない限り効力を25 

生じないとされるところ、原告ＳＩが本件本訴商標について設定登録を受けて
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いること自体は争いがない。そのため、本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属する

ことの確認請求が認容されたとしても、紛争解決に資するところがないことは

明らかであり、確認対象として不適切である上、即時確定の利益もない。 

また、商標権の設定登録は、商標登録出願からの一連の手続と併せて特許庁

による行政処分としての設権行為と解されるところ、一般に行政処分には公定5 

力が認められ、商標登録の効力については基本的に無効審判手続により判断す

ることが予定されている。そのため、仮に原告ＳＩが本件本訴商標権を有する

ことが確認されたとしても、無効審判手続により無効とされる可能性が残る以

上、当該確認は無益である。 

したがって、本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することの確認請求（本件請10 

求３）については、確認の利益がなく、却下されるべきである。 

 ３ 争点１－３（宣伝目的に限定された複製権及び譲渡権を有することの確認の

利益の有無） 

 （原告ＳＩの主張） 

  ⑴ 日本における複製権及び譲渡権を有することの確認の利益 15 

日本の著作権法は、その全部又は一部を譲渡することができる旨規定し（６

１条１項）、同法に定められている支分権（２１条以下）はもとより、更に

細分化された権利を譲渡することも可能である。細分化された著作権の譲渡

が認められるのは、著作権自体が登録を必要としない権利であり、飽くまで

当事者間の契約解釈によって自由な権利設定を可能とするのが、著作権法の20 

趣旨に沿う上、現行法では、使用許諾権に基づく差止請求権が認められてい

ないためである。したがって、細分化された著作権の譲渡は「原則」可能で

あり、移転の社会的必要性、権利の不明確性、社会的不利益等を総合的に判

断して妥当なものであれば、これを否定する必要はないと解される。 

本件各著作物は、「What it isNt」というアルバムのために制作されたも25 

のであり、その宣伝目的のために複製、譲渡する権利を設定することはいわ
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ば当然であるし、権利関係も明白である。また、当該アルバムの権利を原告

ＳＩが保有しているにもかかわらず、そのアルバムのタイトルや歌詞などを

含むアートワーク（本件各著作物）が、第三者に使用された場合に、原告Ｓ

Ｉが自ら差止請求権を行使できないというのは明らかに不都合であり、権利

を譲渡する必要性も認められる。加えて、本件音楽契約の当事者であるＣｕ5 

ｊｏ社、Ｂｉ及び署名を行なった被告は、当然同契約の内容を把握している

から、社会的不利益など生じ得ない。 

したがって、予備的請求２記載の細分化された著作権の譲渡も当然認めら

れるべきであるから、当該訴えについて確認の利益が認められる。 

  ⑵ 米国における複製権及び譲渡権を有することの確認の利益 10 

    米国著作権法は、著作権が分割可能であるとの原則（the principle of d

ivisibility）を採用しており、日本の著作権法よりも更に細分化が自由に認

められている。米国著作権法２０１条（ｄ）（２）は、「１０６条記載のい

かなる権利のいかなる細分化された権利を含む著作権を構成するいかなる排

他的権利も、移転することができ……個別に保有することができる」と規定15 

しており、米国著作権法上、細分化に制限は設けられていない。 

    したがって、予備的請求２記載の細分化された著作権の譲渡も当然認めら

れるべきであるから、当該訴えについて確認の利益が認められる。 

 （被告の主張） 

   原告ＳＩは、予備的請求２において、本件各著作物について、本件著作物Ａ20 

及びＢ記載のアルバム「What it isNt」、Ｃｕｊｏ社並びにＢｉの宣伝目的（以

下「本件宣伝目的」という。）の限度で、日本及び米国における複製権及び譲

渡権を有することの確認を求めているが、このような著作権の細分化は、米国

法上も日本法上も認められていないから、これらは確認対象として不適当であ

り、当該訴えには確認の利益がない。 25 

   米国著作権法上、著作権の一部を移転すること自体は認められるとしても（２
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０１条（ｄ）（１））、仮に著作権を無制限に抽象化、細分化することを認め

れば、各権利の範囲や境界が不明確となり、著作物の利用や権利行使等が困難

になることは明らかである。そのため、少なくとも、細分化した著作権の移転

を認めた結果、権利関係の不明確性その他社会的不利益が生じるおそれのある

場合、そのような細分化は認められないと解される。日本の著作権法において5 

も同様に、著作権を無制限に細分化することは認められていない。 

   仮に、本件宣伝目的に限定された著作権法上の排他的権利が原告ＳＩに認め

られれば、権利侵害の有無が宣伝目的の有無という主観によって左右されるこ

とになるから、日本においても米国においても、著しい社会的不利益が生じる

ことは明らかであり、このような権利の成立は認められない。 10 

   したがって、上記確認の訴えは、日米両国の著作権法上成立し得ない権利の

確認を求めている点で、確認対象の選択を誤っていることが明らかであり、確

認の利益がないから、却下されるべきである。 

４ 争点２－１（本件不法行為１に係る権利侵害の有無） 

（原告ＳＩの主張） 15 

⑴  本件告知行為１の内容 

 Ｅｉは、２０２１年６月頃の本件告知行為１において、豊島社及びしまむ

ら社の担当者に対し、①被告の原告ＳＩに対するライセンスは期限が切れて

おり無効である、②原告ＳＩはロイヤリティの不払がある、③原告ＳＩは製

品化の際の被告の承認を得ていない、④被告は、数度にわたり契約の無効や20 

解除通達を行っている、⑤原告ＳＩは、被告から直接渡されていない、イン

ターネット上で勝手に入手したアートワーク等を無許可で使用している、⑥

原告ＳＩの本件商標権１及び２は無効である、⑦被告側から、被告及び同人

の妻と協力して、本件商標権１及び２の無効審判及び損害賠償請求を行うよ

う打診があった、以上の事実（以下、これらの事実を「告知事実①」ないし25 

「告知事実⑦」といい、併せて「本件告知事実１」という。）を告知した。 



 28 

⑵  被告の不法行為 

 本件告知事実１のような事実を重要な顧客や関係者に伝えられることによ

り、原告ＳＩが被告から知的財産権の許諾又は譲渡を得ずに知的財産権侵害

を繰り返しており、かつ、それをサブライセンスしていると受け取られてし

まい、原告ＳＩの社会的評価が低下することは明らかであるから、本件告知5 

行為１は原告ＳＩの名誉権を侵害する。 

また、このような行為により、原告ＳＩは顧客への説明や対応に追われ、

円滑な業務遂行を妨害されたのであり、本件告知行為１は原告ＳＩの営業権

を侵害する。 

そして、本件告知行為１は、その内容が、原告ＳＩと被告との種々の紛争10 

に関連した内容となっていること、当事者しか知り得ない原告ＳＩと被告間

のやり取りが証拠として添付されていること、被告からＥｉに対して無効審

判等の法的手続の協力が要請されていること、本件告知行為２と内容が概ね

一致することなどから、被告がＥｉに事実・情報を恣意的に伝えた上で被告

の主導によりなされたことは疑いの余地がない。したがって、被告はＥｉに15 

よる本件告知行為１について、共同不法行為者としての責任を負う。 

⑶ 被告の主張について 

  被告は、Ｅｉに情報を提供したのは Licentia Co., Ltd.（以下「Ｌｉｃｅ

ｎｔｉａ社」という。）の担当者である旨主張するが、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社は

韓国における被告の代理店のような立場の会社である。加えて、Ｌｉｃｅｎ20 

ｔｉａ社は本来原告ら又は被告しか保有していない書類を保有しているとい

うのであるから、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社が本件告知事実１を単独でＥｉに伝え

たというのは余りにも無理のある主張であり、被告がＥｉに直接情報を伝え

たか、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社を介して間接的に伝えたことは明らかである。 

また、Ｅｉが本件告知事実１について「可能性がある」と伝えたにすぎな25 

いとしても、そのような「可能性がある」と受け取られること自体、ライセ
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ンス事業を営む原告ＳＩにとっては、致命的な社会的評価の低下を生じさせ

る。 

また、被告が言及する訴訟や中国商標の問題については、これらがアパレ

ル業界に知られていたなどという事実は存在しないし、これにより本件告知

行為１によって生じた原告ＳＩの社会的評価の低下という結果が排斥される5 

こともない。 

（被告の主張） 

⑴  被告が情報提供をしていないこと 

原告ＳＩのライセンス等に関して、本件告知行為１に係る情報をＥｉに提

供したのは、「マーク・ゴンザレス」ブランドの運営会社のエージェントで、10 

韓国の法人であるＬｉｃｅｎｔｉａ社の担当者であり、被告ではない。 

⑵  本件告知行為１が原告ＳＩの権利を侵害しないこと 

ア 名誉権侵害について 

    Ｅｉが本件告知行為１において告知した内容は、①被告の原告ＳＩに対

するライセンスは期限が切れており無効である可能性がある、②原告ＳＩ15 

はロイヤリティ不払がある可能性がある、③原告ＳＩは製品化の際の被告

の承認を得ていない可能性がある、⑤原告ＳＩは、被告から直接渡されて

いない、インターネット上で勝手に入手したアートワーク等を無許可で使

用している可能性がある、⑥原告ＳＩの本件商標権１及び２は無効である

可能性があるといったものであり、事実を断定したわけではなく、これら20 

の可能性がある旨を伝えたものにすぎない。また、告知事実⑦についても、

ＳＨＩＦＦＯＮ社の方針として、被告と協力して商標の無効審判や損害賠

償等の法的措置をとる予定であると伝えたものにすぎない。 

    このような告知事実を前提とすれば、一般的な受け手の普通の注意と受

け取り方を基準とすれば、原告ＳＩが、正当な権限を有することなく、「マ25 

ーク・ゴンザレス」ブランドの商標等についてライセンスしている可能性
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があるなどと受け取ることになる。 

    本件告知行為１の一般的な受け手はアパレル業界でブランドのライセン

スを取り扱っているメーカーや小売店等の事業者が想定されるところ、こ

れらの事業者はライセンス等を極めて重要視しているため、原告ＳＩが過

去にライセンス契約に関する裁判で敗訴していることや、中国において商5 

標登録を無効とされたことなどを既に知っているはずであり、上記の事実

が摘示されたとしても、これにより原告ＳＩの社会的評価が低下すること

はない。 

イ 営業権侵害について 

    後記のとおり、Ｅｉは虚偽の事実を伝えていない。また、ライセンスビ10 

ジネスを行う事業者にとって、自身の権原の正当性を説明することは日常

的な行為であり、本件告知行為１により原告ＳＩが豊島社やしまむら社へ

の説明や対応をすることになったとしても、原告ＳＩは日常業務を行った

にすぎない。さらに、豊島社が２０２１年１２月まで原告ＳＩとのライセ

ンス契約を継続していたことを踏まえると、本件告知行為１によって原告15 

ＳＩの業務を妨害したとはいえず、営業権侵害は認められない。 

５ 争点２－２（本件不法行為１に係る真実性の抗弁の成否） 

（被告の主張） 

仮に本件告知行為１によって原告ＳＩの社会的評価が低下するとしても、告

知事実①ないし⑤及び⑦については、以下のとおり、真実性の抗弁が認められ20 

るため、違法性がない。 

⑴ 公共性 

本件告知行為１の内容は、「マーク・ゴンザレス」ブランドという世界的

にも著名なストリートブランドのライセンスや商標の有効性等に関する事柄

であるから、公共性があることは明らかである。 25 

⑵ 公益性 
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Ｅｉは、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社から原告ＳＩのライセンスや商標権が無効で

あるとの情報提供を受けたため、本件告知行為１を行った。すなわち、ライ

センスや商標権が無効になると、商品の販売停止や回収を行わなければなら

なくなるなど重大な不利益が生じるため、同じ「マーク・ゴンザレス」ブラ

ンドの商品を扱う豊島社やしまむら社の権利利益を保護する等の目的で、事5 

実確認を促したのである。したがって、本件告知行為１に公益性があること

は明らかである。 

⑶ 真実性 

 ア 告知事実①について 

本件ライセンス契約の有効期間は２０２０年１２月３１日までであり、10 

２０２１年１月１日から同年１２月３１日までの期間は、２０２０年１２

月３１日までに製造した在庫商品の処分のために継続販売を認めた期間に

すぎない（乙３）。したがって、被告の原告ＳＩに対するライセンスの有

効期間は過ぎており、告知事実①は重要な部分において真実である。 

イ 告知事実②について 15 

 原告らは実質的に一体の関係にあるところ、原告ＳＧは過去にロイヤリ

ティを支払っていなかったのであるから（乙４）、原告ＳＩにおいてロイ

ヤリティの不払があったともいうことができる。したがって、告知事実②

は重要な部分において真実である。 

ウ 告知事実③について 20 

  後記のとおり、原告ＳＩが製品化の際に被告の承認を得ていない旨の告

知事実③は、重要な部分において真実である。 

エ 告知事実④について 

 被告は、原告らに対し、本件ライセンス契約の解除や商標の返還等を求

める通知を複数回行っている。したがって、告知事実④は重要な部分にお25 

いて真実である。 
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オ 告知事実⑤について 

 告知事実⑤において重要な部分は、原告ＳＩが被告の渡していないアー

トワークを無断でサブライセンシーに使用させているという点であり、イ

ンターネット上で入手しているという点ではない。そして、原告ＳＩは、

被告が提供していないにもかかわらず、被告から全て購入したという名目5 

で、サブライセンシーに対して被告のアートワーク等を提供し、被告に無

断でその使用を許諾している。したがって、告知事実⑤は重要な部分にお

いて真実である。 

カ 告知事実⑦について 

 告知事実⑦において重要な部分は、被告が本件商標１及び２について無10 

効審判や損害賠償請求を行うなど、原告らに対して法的措置をとっている

という部分であるところ、被告は既に本件商標１及び２の無効審判請求を

している。したがって、告知事実⑦は重要な部分において真実である。 

（原告ＳＩの主張） 

⑴  公共性 15 

 「公共の利害に関する事実」とは、専らそのことが不特定多数人の利害に

関するものであることから、不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実を

いうものと解される。そして、告知事実①ないし⑤及び⑦は、原告らと被告

との間の契約関係に起因するものであり、およそ不特定多数人が関心を寄せ

てしかるべき事実とはいえない。したがって、告知事実①ないし⑤及び⑦に20 

ついて公共性は認められない。 

⑵  公益性 

 Ｅｉは、自身の経営するＳＨＩＦＦＯＮ社において、原告ＳＩから「マー

ク・ゴンザレス」ブランドのライセンスを受けていたライセンシーである。

そして、Ｅｉは、本件告知行為１より前に、原告ＳＩとの間で度々契約違反25 

に該当する行為を行っていた。そこで、原告ＳＩがこの点を糾弾したところ、
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本件告知行為１に及んだ上、本件の問題発生後、被告とＥｉは結託し、ＳＨ

ＩＦＦＯＮ社が被告の日本国内のライセンシーになった旨を公表した。 

 上記の経緯に照らせば、被告は、原告ＳＩに悪い感情を抱いているＥｉと

結託し、原告らが多額の出資をして育てたブランド及びこれにより生じる収

益を自らのものにしようと企て、Ｅｉに各種の情報を伝えた上で、同人と共5 

同で虚偽の事実を流布したと考えるほかない。 

したがって、本件告知行為１の主たる目的は、原告らの権利を侵害し、そ

の利益を自らが横取りする点にあると認められ、少なくとも、「専ら公益を

図る目的」など存在しない。 

⑶  真実性 10 

ア 告知事実①について 

乙３号証が作成されたのは２０２１年４月１２日であり、かつ、同通知

書は被告が原告ＳＧの代表者に対して一方的に送付した解除通知にすぎな

いから、原告ＳＧと被告との間に何らの合意を形成するものではない。甲

１３号証を見れば明らかなとおり、本件ライセンス契約は２０２１年１２15 

月３１日まで有効であって、告知事実①は真実ではない。 

イ 告知事実②について 

被告は、原告ＳＧが過去にロイヤリティを支払っていなかったことがあ

ると主張して乙４号証を挙げるが、乙４号証は当該事実を立証するもので

はない。 20 

 原告ＳＧは、２０１０年１１月から２０１９年１２月までの間、毎年そ

の年のライセンス料４万ドルないし５万ドルを送金している。しかしなが

ら、２０１４年から、被告の入金拒否によりライセンス料が返金されてし

まうようになり、最終的に被告は、ライセンス料受領拒絶分２７万ドルを

支払ってほしい旨申し出た。そこで、原告ＳＧがその根拠を質問したとこ25 

ろ、被告は、本件ライセンス契約の継続を認め、そのロイヤリティの支払
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であることを明言したため、原告ＳＧは、２０２０年７月にライセンス料

の受領拒絶分と２０２１年度の前払ロイヤリティを合算して支払った。 

 したがって、少なくとも原告ＳＧは、本件ライセンス契約に基づくライ

センス料相当額について履行の提供をしており、ライセンス料不払という

事実は存在しない。 5 

ウ 告知事実③について 

     告知事実③は、告知事実①及び②と併せ読むと、原告ＳＩは、製品化の

際に被告の承認を得なければならないにもかかわらず、これを得ておらず

違法であるという事実を摘示するものと解するのが相当である。しかしな

がら、後記のとおり、原告らは、全ての商品について、被告の承諾を得て10 

いたか又は本件ライセンス契約９条に基づき商品を販売する正当な権限を

有していたから、告知事実③は、重要な部分において真実ではない。 

エ 告知事実④について 

 告知事実④は、他の告知事実と併せて伝えられたものであるところ、告

知事実④は、原告らに非があるから契約の無効や解除の通知をされたとい15 

う意味を含むものである。したがって、摘示された事実は、「被告が原告

らに対して契約の無効や解除の通達を行っており、それが正当な根拠に基

づくものである」という事実であるから、重要な部分において真実である

とはいえない。 

オ 告知事実⑤について 20 

告知事実⑤は、告知事実③と同様、原告ＳＩが「本来被告の許可を取ら

なければならないのに、無許可でアートワーク等を使用している」という

事実を摘示するものであり、告知事実③と同様に、重要な部分において真

実ではない。 

カ 告知事実⑦について 25 

告知事実⑦は、他の告知事実と併せ読むと、「被告が原告ＳＩに対して
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本件商標１及び２の無効審判や損害賠償請求等の法的措置をとる予定であ

り、それが正当な根拠に基づくものである」という事実を摘示するもので

あり、重要な部分において真実であるとはいえない。 

６ 争点２－３（本件不法行為１に係る公正な論評の法理の成否） 

（被告の主張） 5 

原告らの名誉権侵害の主張について、告知事実⑥は法的な見解であるところ、

以下のとおり、公正な論評の法理として違法性を欠くため、不法行為は成立し

ない。 

⑴ 真実性 

    原告らは、被告の知的財産に係る商標を用いて被告が日本国内で行う「マ10 

ーク・ゴンザレス」ブランドに関するビジネスを妨げてはならない信義則上

の義務を負っている。それにもかかわらず、原告ＳＩは、被告が原告ＳＧに

一定の条件付きで被告の知的財産に係る商標を権利保護の目的で出願するこ

とを許諾したことや、被告自身が本件各商標の出願をしていないことを奇貨

として、被告が本件商標１及び２を始めとする被告の知的財産に係る商標を15 

用いて日本国内でビジネスを行うことを妨げ、他方で、被告の名声や顧客吸

引力に便乗して不当な利益を得る目的で本件商標１及び２の出願をしている。

これらの事情からすると、本件商標１及び２は、公正な取引秩序を害し公序

良俗に反することになるため、商標法４条１項７号により無効である。 

    また、本件商標１及び２は、その登録出願時から現在に至るまで、被告又20 

は被告が選んだライセンシーの製品を表示するものとして日本及び米国で需

要者の間に広く認識されている標章と類似するほか、原告らの上記不正の目

的を併せ考慮すると、本件商標１及び２は、商標法４条１項１９号により無

効である。 

したがって、告知事実⑥は、その前提としている事実が主要な点において25 

真実である。 
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⑵ 意見・論評の域内にあること 

    告知事実⑥は、原告ＳＩのライセンスに関する事実や法的見解にすぎず、

原告らについて人身攻撃に及ぶような不適切な表現を含むものではないから、

意見・論評としての域を逸脱していないことは明らかである。 

（原告ＳＩの主張） 5 

   告知事実⑥は、そもそも意見や論評ではない。 

７ 争点２－４（本件不法行為１に係る正当防衛又は緊急避難の成否） 

（被告の主張） 

商標権やライセンスが正当なものであるか否かは、そのブランドを取り扱う

事業者にとっては極めて重要なものであり、これが仮に正当ではない場合には10 

真の権利者から商品の製造販売の差止請求や損害賠償請求を受けたり、レピュ

テーションを毀損されたりする可能性がある。 

そのため、Ｅｉは、ＳＨＩＦＦＯＮ社、豊島社及びしまむら社がこのような

事態に陥ることを回避し、それぞれの権利利益を保護するために本件告知行為

１を行い、原告らへの事実確認を促したのであって、本件告知行為１は、ＳＨ15 

ＩＦＦＯＮ社、豊島社及びしまむら社が受ける不利益の大きさに鑑みれば、や

むを得ない範囲の行為である。したがって、本件告知行為１は、正当防衛又は

緊急避難に当たり、違法性がない。 

（原告ＳＩの主張） 

上記のとおり、Ｅｉは、原告ＳＩとの間で度々契約違反に該当する行為を行20 

っていたことを原告らから糾弾されて本件告知行為１に及んだ上、本件の問題

発生後、被告とＥｉは結託し、ＳＨＩＦＦＯＮ社が被告の日本国内のライセン

シーになった旨を公表した。 

このような経緯に照らせば、Ｅｉは、被告と結託して、自らが正規のライセ

ンシーとなり、原告らの利益を害して、自らの利益を図るために本件告知行為25 

１に及んだことは明らかであり、「自己の正当な利益を擁護するため」に当該
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行為に及んだわけではないから、正当防衛や緊急避難が成立する余地はない。

また、本件告知事実１の内容自体、全くの虚偽であり、その観点からも、正当

防衛や緊急避難が成立する余地はない。 

８  争点２－５（本件不法行為１に係る故意又は過失の有無） 

（原告ＳＩの主張） 5 

Ｅｉは、原告ＳＩからライセンスを受けていたサブライセンシーであるから、

本件告知事実１に係る情報を入手したのであれば、原告ＳＩに対して確認をす

るのが当然の対応である。それにもかかわらず、そのような確認を取っていな

いことからすれば、Ｅｉが、これらの断片的かつ一方的な情報を入手したこと

を利用して、自らが原告らの本件ライセンス契約に基づくマスターライセンシ10 

ーとしての地位を奪い取ろうと企て、秘密裏に原告らの取引先各社に情報を提

供したことは明らかである。 

また、そもそも原告らは共同不法行為を主張しているのであり、Ｅｉの主観

的な認識というのは、Ｅｉの責任を阻却する事情にはなり得ても、全ての事情

を把握している被告の責任を阻却することにはならない。 15 

（被告の主張） 

仮に真実性の抗弁及び公正な論評の法理により違法性が阻却されないとして

も、Ｅｉは、本件告知事実１及びその前提となる事実について、Ｌｉｃｅｎｔ

ｉａ社の担当者から、資料を確認するなどして説明を受けたものであるから、

Ｅｉがこれらを信じたことには相当の理由があった。したがって、Ｅｉには故20 

意又は過失が認められない。 

９ 争点３（本件告知行為１に先立つ被告の不法行為〔本件不法行為２〕の成否） 

（原告ＳＩの主張） 

被告がＥｉに対し、本件告知事実１及びそれに係る情報を提供したこと自体、

原告ＳＩの名誉権や営業権を侵害する不法行為を構成する。 25 

（被告の主張） 
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 上記のとおり、Ｅｉに対して本件告知事実１及びそれに係る情報を提供した

のは被告ではなく、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社の担当者である。同人は、被告の指示

を受けることなく、自発的にＥｉに対して当該情報提供をしているのであるか

ら、この点について被告に不法行為が成立する余地はない。 

10 争点４－１（本件不法行為３に係る権利侵害の成否） 5 

（原告ＳＩの主張） 

⑴ 本件告知行為２の内容 

本件告知行為２に係る本件警告書面においては、⑧「本件ライセンス契約

の関連条項では、被告がその使用目的を事前に承認した場合に限り、原告ら

がマーク製品及び知的財産を使用することが明示的に制限されています。本10 

件ライセンス契約では、被告は自らの単独かつ絶対的な裁量で当該承認を留

保できるとされています。本件ライセンス契約では、原告らがサブライセン

スを許諾する権利を、被告が承認した『画像及びデザイン』に限定していま

す。したがって、被告が事前に承認しない限り、原告らはマーク製品及び知

的財産を製造・販売する権限を持ちませんでした。原告らは、被告が一切の15 

承認を行っておらず、貴社にサブライセンスを許諾する権限を有していない

ことを十分認識しています。また、一定期間の非通信状態に対して暗黙の許

諾を求める条項もありません。」、⑨「仮に原告らが被告の承認を得ていた

としても、本件ライセンス契約は２０２０年１２月３１日をもって失効・終

了しました。この原告らの権利の消滅に伴い、貴社のサブライセンスも２０20 

２０年１２月３１日に消滅しました。（中略）繰り返し強調しますが、本件

ライセンス契約は２０２０年１２月３１日に失効し、その後更新されていま

せんでした。」、⑩「本件ライセンス契約の現状にかかわらず、貴社は、ラ

イセンス満了日である２０２１年１２月３１日以前に生産された正規の在庫

と確認できるマーク製品及び知的財産の販売・使用を継続することができま25 

すが、２０２２年１月１日以降は、マーク製品の販売及び知的財産権の使用
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を中止しなければなりません。また、被告の知的財産について、原告らが過

去に商標登録を取得し、更に追加出願を続けているにもかかわらず、本件ラ

イセンス契約では、原告らがこれらの登録や出願を被告に引き渡さなければ

ならないことになっています。したがって、貴社は、２０２１年１２月３１

日以降も新たにマーク製品の販売を継続するための準備を原告らとの間で行5 

わないよう注意してください。」と記載されていた（以下、本件警告書面に

記載されたこれらの事実を「告知事実⑧」ないし「告知事実⑩」といい、併

せて「本件告知事実２」という。）。 

  ⑵  被告の不法行為 

    本件告知行為２に係る本件警告書面には、原告らのサブライセンシーに対10 

するサブライセンスが正当ではないという事実、本件ライセンス契約が２０

２０年１２月３１日に失効したという事実、原告らが保有する被告に関連す

る商標は全て被告に返還しなければならず、２０２１年１２月３１日以降、

原告らのサブライセンシーが被告に関連した商品の製造・販売ができないと

いう事実が摘示されている。 15 

このような内容の書面がサブライセンシーに届けば、原告ＳＩの社会的評

価が低下して名誉権が侵害されるほか、円滑な業務遂行が阻害され、営業権

が侵害されることは明らかである。したがって、被告による本件告知行為２

は、原告ＳＩの名誉権及び営業権を侵害する。 

（被告の主張） 20 

  本件告知行為２により、原告らが、被告の承認を得ることなくサブライセン

スを行っていることが知られることになるが、このような事実を知られたから

といって、原告ＳＩの社会的評価は低下しない。 

  また、本件告知行為２を受けて、原告ＳＩがサブライセンシーへの説明や対

応を行ったとしても、それは日常業務の範囲にすぎないし、ハワード社やシア25 

ーズ社が原告ＳＩとのライセンス契約を打ち切っていないことに鑑みても、本
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件告知行為２により原告ＳＩの業務が妨害されたとはいえない。 

11 争点４－２（本件不法行為３に係る真実性の抗弁の成否） 

（被告の主張） 

仮に本件告知行為２によって原告ＳＩの社会的評価が低下するとしても、本

件告知行為２には、以下のとおり、真実性の抗弁が認められるため、違法性が5 

ない。 

⑴ 公共性 

本件告知事実２の内容は、「マーク・ゴンザレス」ブランドという世界的

にも著名なストリートブランドのライセンスに関する事柄であるから、公共

性があることは明らかである。 10 

⑵ 公益性 

本件告知行為２は、原告ＳＩのサブライセンシーに対して、被告の承認の

ない「マーク・ゴンザレス」ブランドの商品を在庫販売期間満了後は販売し

ないよう求めるものであり、被告の権利利益を保護するとともに、「マーク・

ゴンザレス」ブランドの非正規品の蔓延による事業者や消費者の混乱を防ぐ15 

目的を有するから、公益性があることは明らかである。 

⑶ 真実性 

後記争点８において述べるとおり、原告らは「マーク・ゴンザレス」ブラ

ンドの製品を製造する際に、被告の承認を取っておらず、サブライセンシー

の商品に原告ＳＩの判断で承認を与えている。 20 

また、原告らは、ハワード社やシアーズ社の販売する商品に用いている被

告のアートワーク等は本件ライセンス契約の対象にならず、本件音楽契約の

対象であるため、被告の承認は不要であると主張するが、被告のアートワー

ク等は本件ライセンス契約の対象であるから、被告の承認は必要である。 

したがって、本件告知事実２の内容は、重要な部分において真実である。 25 

（原告ＳＩの主張） 
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⑴  公共性 

本件告知事実２は、原告らと被告との契約問題に起因するものであり、お

よそ不特定多数人が関心を寄せてしかるべき事実などとはいえない。したが

って、本件告知事実２に公共性は認められない 

  ⑵ 公益性 5 

    「マーク・ゴンザレス」ブランドは、原告らが多額の資金を投じて確立さ

せたブランドであるところ、被告が本件告知行為２をした目的は、原告らの

運営するブランドの取引先を奪い取り、不当に利益を搾取しようというもの

であるというほかなく、専ら公益を図る目的でなされたものであるなどと評

価することは不可能である。 10 

⑶  真実性 

ア 告知事実⑧について 

後記争点８において述べるとおり、原告らは、全ての商品について、被

告の承認を得ていたか、あるいは、本件ライセンス契約９条に基づき商品

を販売する正当な権限を有していたから、告知事実⑧は真実性を欠く。 15 

イ 告知事実⑨について 

被告自身が認めるとおり（甲１３）、本件ライセンス契約は２０２１年

１２月３１日まで有効であるから、告知事実⑨は真実性を欠く。 

ウ 告知事実⑩について 

本件音楽契約に関する成果物の著作権は、原告ＳＩに帰属するところ、20 

原告らはサブライセンシーとの間で、２０２２年１月１日以降も、本件音

楽契約の成果物に関するライセンス契約を締結することができ、サブライ

センシーらも当該ライセンス契約に基づく商品の製造販売が可能である。 

また、本件本訴商標権についても、原告ＳＩに帰属するものであり、被

告に返還する必要はない。したがって、告知事実⑩は真実性を欠く。 25 

12  争点４－３（本件不法行為３に係る正当防衛の成否） 
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（被告の主張） 

被告は自身のアートワーク等を利用する権限を有しているところ、本件告知

行為２はこれを擁護するために行われたものである。そして、これまで原告ら

に対して、契約の解約や商標の返還等を求めてきたにもかかわらず、原告らが

応じなかったため、やむを得ずサブライセンシーに直接通知書を送ったのであ5 

って、被告が受ける不利益の大きさに鑑みれば、このような手段を取ることも

やむを得ないといえる。また、サブライセンシーに対しては、商品の販売をし

ないよう求めるにとどまり、殊更高額な賠償金の請求等を行っていないから、

その方法・内容において社会通念上やむを得ない範囲の行為であるといえる。 

したがって、本件告知行為２は、正当防衛に当たり違法性がない。 10 

（原告ＳＩの主張） 

争う。 

13  争点４－４（本件不法行為３に係る故意又は過失の有無） 

（原告ＳＩの主張） 

被告には故意又は過失が認められる。 15 

（被告の主張） 

    被告は自身の権利利益を保護するため、やむを得ず本件告知行為２を行って

おり、故意又は過失がない。 

14 争点５（本件各不法行為に係る損害額） 

（原告ＳＩの主張） 20 

⑴ 逸失利益について 

原告ＳＩは、豊島社との間でライセンス契約を締結していたが、本件各不

法行為により同契約は打切りとなり、原告ＳＩは豊島社からのライセンス料

収入を失った。他方、原告ＳＩと豊島社との契約は３年以上の間継続し、売

上げも年々上昇しており、原告ＳＩの２０２１年度における豊島社からのラ25 

イセンス料収入は８１８９万１４３６円に上る。このような状況においては、
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原告ＳＩと豊島社との契約関係は、よほど大きな問題が起きない限り終了す

るはずはなかったものであり、本件各不法行為がなければ、原告ＳＩは引き

続きライセンス料収入を得られていたはずであった。 

また、原告ＳＩは、ハワード社との間ではライセンス契約を継続している

ところ、ハワード社は、２０２２年１月から７月の間において、前年より８％5 

増の３４０８万４７６９円を売り上げている。ハワード社と豊島社は、製造

商品がアパレル商品との点で類似しており、業態や売上規模も近似している

から、原告ＳＩは、豊島社についても、２０２２年において前年度８％増の

８８４４万２７５１円（税別）の売上げが見込まれていたといえる。したが

って、当該金額が１年分のライセンス料相当額の逸失利益に当たる。 10 

そして、本件各不法行為と相当因果関係のあるライセンス料相当額の逸失

利益は、諸般の事情を考慮すれば、３年分を下らない。 

したがって、本件各不法行為による逸失利益は、少なくとも２億６５３２

万８２５３円（税別）である。 

⑵  無形損害について 15 

ハワード社とシアーズ社に関しては、契約関係の終了といった明確な損害

は生じていない。しかしながら、原告ＳＩはこれらの会社やその顧客に対し

て、自社が提供するライセンスに法的な問題が存在しないことの説明等に追

われた上、ハワード社又はシアーズ社の取引先の中には、本件争いの決着が

着くまでは取引を見合わせるとの結論に至ったものもあった。また、原告Ｓ20 

Ｉは社会的評価及び信用の著しい低下という損害を被っている。 

これらの事情に照らせば、原告ＳＩが被った無形損害は、原告ＳＩの令和

３年度１年分の税引き前当期利益である１億１６２３万３１２２円を下らな

い。 

（被告の主張） 25 

原告ＳＩは、本件各不法行為により豊島社が原告ＳＩとのライセンス契約を
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打ち切ったため、豊島社から得られたはずのライセンス料相当額が原告ＳＩの

逸失利益であり、更に原告ＳＩの令和３年度１年分の税引き前当期利益が無形

損害として生じている旨主張している。 

しかしながら、豊島社は、Ｅｉによる本件告知行為１が行われても、原告Ｓ

Ｉとのライセンス契約を２０２１年１２月まで継続しており、これは豊島社が5 

原告ＳＩのライセンスについて疑義がないと判断したからといえる。そうする

と、本件告知行為１とほぼ同様の内容である本件告知行為２が行われたからと

いって、豊島社が改めて原告ＳＩのライセンスに疑義を持ち、契約を打ち切る

とは考えられない。そもそも、原告らと豊島社とが締結した「マーク・ゴンザ

レス」ブランドに関するライセンス契約の期間は２０２１年１２月３１日まで10 

であり、かつ、それ以上の更新はできない内容となっているから（乙９５、１

１０）、同日に原告らと豊島社との契約が終了したのは、単に契約期間が満了

したからにすぎない。そして、豊島社が、原告らとの間で「What it isNt」ブ

ランドについてライセンス契約を締結しなかったのは、同契約についてのビジ

ネスリスクを慎重に検討したからであり、本件各告知行為によるものとはいえ15 

ないから、これについて損害の発生及び因果関係を認めることはできない。 

また、原告ＳＩは、ハワード社から得ていた２０２１年のライセンス料を根

拠に、２０２２年に豊島社から得られたであろうライセンス料を計算している

が、何ら根拠のない計算である。同様に、無形損害についても、計算根拠につ

いて具体的な主張立証がない。 20 

15 争点６－１（本件各著作物に係る著作権の原始的帰属） 

（原告ＳＩの主張） 

⑴ 準拠法 

著作権の発生については、発生地の法律（本源国法）が準拠法となるため、

米国著作権法が適用される。また、職務著作の準拠法は、「その性質上、法25 

人その他使用者と被用者の雇用契約の準拠法における著作権法の職務著作に
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関する規定によるのが相当である」と解され、米国著作権法が適用される。 

⑵ 被告とＢｉによる共同著作 

そもそも、本件各著作物を含むアルバムは、原告ＳＩの依頼に基づき、Ｂ

ｉ及びＣｕｊｏ社に雇用されていた被告が、Ｃｕｊｏ社の業務の一環として

共同で制作したコラボレーションアルバムである。 5 

    もっとも、原告らにおいて、厳密にどちらがどの部分の制作を行ったのか

不明であるが、少なくとも、楽曲（音）、歌詞、イラスト、言葉遣い、色付

け、データ変換等の役割を両名が担い、制作が行われた（甲２３〔２条４号〕、

甲２６〔２条〕）。なお、２０００年当時、被告はパソコンを使用する技術

を有していなかったため、少なくとも、イラストのデータ化、色付け、組合10 

せといった作業は、物理的にもＢｉが行うほかなかった。 

    そして、米国著作権法上、共同著作物は、「２人以上の著作者が、それぞ

れの寄与を分離不可分な、あるいは、相互に依存する部分から構成される単

一物に統合する意図を持って作成した作品」と定義される。すなわち、分離

不可分であるか、分離が可能であってもそれぞれに相互依存性が認められる15 

場合には共同著作物になると定義している。 

    これを本件についてみると、本件各著作物を含むアルバムは、いずれもＢ

ｉとＣｕｊｏ社に雇用されていた被告が共同で制作したものであり、イラス

ト、歌詞、デザイン、音楽が一体となっており、そもそも分離不可分な性質

のものである。また、仮に分離可能であったとしても、両名のコラボレーシ20 

ョンアルバムであり、被告も、Ｂｉの楽曲にインスピレーションを受けてイ

ラストを描いているのであって、相互依存性が認められることは明らかであ

る。 

    したがって、本件各著作物は、ＢｉとＣｕｊｏ社に雇用されていた被告と

の間で制作された共同著作物である。 25 

    仮に、日本法を準拠法とした場合であっても、Ｃｕｊｏ社の従業員であっ
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た被告とＢｉは、共同でコラボレーションアルバムを制作するという意思の

下、共同で創作活動を行い、Ｂｉが作曲を行い、かつ、アートワーク等の色

付け、配置設置、サイズ変更等を行っており、本件各著作物は分離すること

ができないため、「二人以上の者が共同で創作した著作物であって、その各

人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」（著作権法２条5 

１項１２号）に該当し、共同著作物となる。 

 ⑶ 職務著作 

 上記のとおり、本件各著作物を含むアルバムは、Ｂｉと被告によって共同

で制作されたものであるが、制作当時、被告はＣｕｊｏ社に雇用されていた

（甲２７）。そして、本件雇用契約書１条には、「被告がＣｕｊｏ社のウェ10 

ブサイト、アートワーク、出版、映像、スポーツ活動のためにコンテンツを

開発及び制作しなければならない義務がある」旨明示されている。 

    米国著作権法は、雇用関係にある者がその雇用の範囲内で創作した著作物

は、当事者が署名した書面で別段の合意をした場合を除き、職務著作物に当

たると定めているところ、本件においては、被告がＣｕｊｏ社の従業員とし15 

て、Ｃｕｊｏ社が締結した本件音楽契約に基づき、本件各著作物を創作して

いるから、本件各著作物の著作者及び著作権者は、被告ではなくＣｕｊｏ社

である。 

また、Ｃｕｊｏ社及びＢｉを意味する「Artists」が対価の受領権限を有す

ることなどを定めた本件音楽契約の内容等に照らせば、同契約に係る成果物20 

の制作者は「Artists」であり、権利の移転・設定を行うのも「Artists」と

解するしかないのであるから、被告が創作した全ての本件各著作物に関して、

職務著作が成立することは明らかである。 

  ⑷ その他 

本件音楽契約に署名したのは被告自身なのであるから、被告が同契約に署25 

名した時点で、「Artists」に権利が全て移転した状態になるとの同契約の前
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提事項を自認したことになる。したがって、仮に被告に何らかの権利が帰属

していたとしても、本件音楽契約に署名したことにより、当該権利が「Artists」

に移転したと評価できるし、被告自ら本件音楽契約に署名した以上、同契約

締結後２０年も経過してからこれに矛盾する権利主張をすることは、禁反言

の原則に抵触し、信義則上認められない。 5 

    なお、被告が職務著作を否定する主張の根拠とするＦｉの宣誓供述書（乙

１４８）は、被告がＣｕｊｏ社の従業員であった時期に制作した物の権利が

Ｃｕｊｏ社に帰属するとＦｉ自身が明言していた事情（甲６０、６１）と完

全に矛盾しており、被告の恣意的な見解に依拠して作成された虚偽の供述書

であることは明らかである。 10 

 ⑸ 小括 

    以上によれば、本件各著作物に関する著作権は、共同著作権として、Ｃｕ

ｊｏ社とＢｉに原始的に帰属したものといえる。 

（被告の主張） 

⑴  準拠法 15 

著作権の発生については、著作権の内容や効力が保護国の法令によって定

められることなどから、保護国の法令を基準に準拠法を決定するべきである。

そして、共同著作及び職務著作については、いずれも著作権の発生に係る問

題であるから、保護国法が準拠法となる。 

⑵  共同著作 20 

本件各著作物は被告が制作したものであり、Ｂｉは共同制作者ではない。 

具体的には、本件各著作物のうち、本件著作物Ｆは、「エンジェル」等と

称されるキャラクターを描いたイラストであり、被告がＣｕｊｏ社設立前に

創作したものである。したがって、本件著作物Ｆは、本件音楽契約とは無関

係の著作物であり、当然のことながら、Ｂｉは何ら制作に関与していない。 25 

本件Ｆ以外著作物の制作は、着色も含めて被告が単独で行っている。他方、



 48 

Ｂｉは、原告ＳＩに電磁的記録として提出するために、被告から受け取った

本件Ｆ以外著作物を単に整え、コンピュータプログラムを使用してサイズを

変更した後、送信する作業を行ったのみであり、Ｂｉが本件Ｆ以外著作物の

制作に寄与したといえないことは明らかである。 

実際、Ｂｉは、宣誓供述書（甲２６）の内容を訂正する中で、本件各著作5 

物の制作には一切関わっていないことを認めている（乙９９）。 

したがって、米国法が準拠法となる米国における著作権、及び日本法が準

拠法となる日本における著作権のいずれを前提としても、本件各著作物は共

同著作物に該当しない。 

⑶  職務著作 10 

職務著作の成立について、日本法では、法人の発意に基づく業務に従事す

る者が職務上作成した著作物であることが要件に含まれ、これらは実態を踏

まえて判断される（著作権法１５条）。また、米国法においても職務著作の

成立を判断するに当たっては実態的な判断がされる。 

本件各著作物については、以下の事情からすれば、職務著作に該当しない15 

ことは明らかである。 

ア 本件各著作物の制作当時の被告の執務状況 

本件各著作物の制作をしていた当時、被告は、被告自身の裁量で時間、

場所、期間を決めて作業を行っており、他者から業務スケジュールを定め

られたり、指示を受けたりすることはなかった。加えて、Ｃｕｊｏ社から20 

他の業務への従事を制限されたこともない。 

また、当時のＣｕｊｏ社は企業としての実体を有しておらず、特に事業

を行うこともなかった。このことは、被告と当時配偶者だったＦｉの自宅

を本店としていたことからも明らかである。さらに、Ｃｕｊｏ社には給与

計算の担当者や福利厚生制度自体がなく、被告はＣｕｊｏ社から給与や福25 

利厚生費等の付加的な給付も受け取ったことはない。 
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このように、被告は自らの責任と裁量で本件各著作物の制作を行ってお

り、被告がＣｕｊｏ社の従業員であったと評価する余地はない。 

イ 雇用契約は成立していないこと 

  そもそもＣｕｊｏ社は、被告の収入に対する課税を回避する目的で設立

された企業であって、従業員を雇用して事業を行うことを想定しておらず、5 

実際に備品も一切有しておらず、資産は銀行口座の預金のみであった。 

確かに、被告とＣｕｊｏ社との間では、１９９９年に本件雇用契約書（甲

２７）が作成されている。しかしながら、同契約書においては、①６条（機

密保持）に機密として扱う情報の記載が欠落していること、②グアム州で

事業を行う予定はないのに、９条（競業避止義務）ではグアム州のみが適10 

用範囲とされていること、③１１条の「有給休暇」の内容は定められてお

らず、休暇申請の提出先とされている「直属の上司」も存在していないこ

と、④１２条から１４条までのその他の有給休暇に関する規定も実際に取

得することを想定していないこと、⑤Ｃｕｊｏ社はネバダ州の法人である

にもかかわらず、２６条ではワイオミング州法に準拠することを定めてい15 

ること、⑥１条では、行う予定のない業務について被告がサービスを提供

すると定められていること、以上のとおり、実際の適用を想定していない

規定が多数存在する。このような本件雇用契約書の内容からすれば、被告

とＣｕｊｏ社において、実際に雇用関係を結ぶ意図がなかったことは明ら

かである。 20 

   ウ 米国著作権法１０１条に該当しないこと 

本件各著作物が米国著作権法１０１条２項に該当しないことは明らかで

あるから、本件では同条１項該当性、すなわち被告がＣｕｊｏ社の「従業

員」に該当し、かつ、その職務の範囲内で本件各著作物を作成したといえ

るか否かが問題となる。 25 

この点につき、同条１項にいう「従業員」の解釈については、裁判例（乙
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１１２）において、必要とされる技能、使用される道具等の所有主体、作

業場所、期間、使用者が追加的な作業を課す権利を有しているか否か、い

つ、どの程度作業するかについての使用者の裁量の範囲、報酬の支払方法、

アシスタントの雇用・給与支払に関する役割、使用者が雇用により著作物

の制作を行うことを事業として通常行っているか否か、福利厚生等手当の5 

支給、税金の取扱いといった各種事情を考慮して判断することとされてい

る。 

本件においては、上記ア及びイによれば、被告がＣｕｊｏ社の「従業員」

であったことを基礎付ける事情は何ら存在しない。したがって、被告は、

米国著作権法上の職務著作の定義における「従業員」に該当しないから、10 

本件各著作物について職務著作は成立しない。 

  ⑷  小括 

 以上によれば、本件各著作物に係る著作権は、被告に原始的に帰属したも

のといえる。 

16  争点６－２（本件音楽契約に基づく著作権の移転） 15 

（原告ＳＩの主張） 

⑴  準拠法 

被告は、著作権譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たって

は、契約等の債権行為と、その目的である著作権の物権類似の支配関係の変

動とを区別し、後者については、保護国の法令が準拠法となる旨主張する。20 

しかしながら、物権類似の支配関係の変動の場面において、保護国法令が準

拠法となるのは、対第三者との関係では当該第三者を保護すべき要請が働く

ためである。他方で、契約当事者間で著作権譲渡の準拠法を検討する場合、

著作権の譲渡や権利の設定は契約上の債権行為にほかならず、準拠法は著作

権譲渡契約に定められた準拠法に従うと解すべきである。 25 

そして、本件音楽契約の当事者は、Ｃｕｊｏ社、Ｂｉ及び原告ＳＩであり、
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被告も同契約の当事者ではないものの、本件の著作権確認請求（本件請求２）

との関係で第三者にも当たらないから、本件の著作権の移転に関する準拠法

は、本件音楽契約において定められたカリフォルニア州法となり、米国著作

権法が適用される。 

⑵  本件音楽契約の解釈 5 

本件音楽契約２条１項によれば、「Music Works」及び「Sound Recordings」

に関する著作権は、同４条（３条の誤記と思われる。）に定める納品時に、原

告ＳＩに移転することとなっている。また、同２条２項で原告ＳＩが「Soun

d Recordings」を自由に使用する「exclusive rights」が設定され、同２条

３項で「Cover Artwork」等についても「exclusive rights」が設定されてい10 

る。このように同２条１項において「Sound Recordings」の著作権が譲渡さ

れている一方で、同２条２項で更に「exclusive rights」が設定されるのは

不自然である。そして、原告ＳＩが本件音楽契約に基づき制作物全ての権利

を買い取っているという認識であったことや、同２条の各規定の内容に照ら

せば、本件音楽契約は、同２条１項において一切の制作物に関する著作権譲15 

渡を行った上、その結果として生じる効果を、同２項と３項で確認的に規定

したものと解釈するのが自然である。そうすると、本来同２条１項に「Cove

r Artwork」が挿入されるべきであったところ、それが漏れてしまったにすぎ

ず、当事者の合理的意思解釈としては、上記のとおり本件音楽契約を解釈で

きるから、原告ＳＩは、本件音楽契約に基づき、本件各著作物に係る一切の20 

著作権の譲渡を受けているといえる。 

仮に本件音楽契約２条１項について上記の解釈がとれないとしても、上記

のとおり、本件の著作権の移転について米国著作権法が適用されるところ、

米国著作権法１０１条は、著作権の所有権の譲渡には、独占排他的ライセン

スの設定も含まれると規定しているから、独占排他的ライセンスの設定は、25 

ライセンス対象である権利の譲渡とみなされる。 
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本件音楽契約についてみると、原告ＳＩは、著作権の存続期間中、「Cover 

Artwork」及び「photographs」について、「Audio Works」と「Artists」の宣

伝目的のために再生し販売する「exclusive rights」（独占権）を保有する。

そして、「Cover Artwork」は専ら「Audio Works」であるアルバム「What it 

isNt」のために制作されたものであり、これをグッズとして販売することは、5 

「Audio Works」の宣伝目的になること、対象の商品が「T-shirts, etc.」と

限定されていないこと、Ｔシャツ等を作成する上で当然に著作権の行使が想

定されることに照らせば、原告ＳＩは一切の著作権の譲渡を受けたとみなさ

れるべきである。 

また、本件音楽契約２条３項によれば、原告ＳＩは、少なくとも複製、譲10 

渡に関する「exclusive rights」を保有している。 

⑶  本件各著作物が本件音楽契約の成果物であること 

本件Ｆ以外著作物は、いずれも本件音楽契約の成果物であることに争いは

ない。また、後記のとおり、本件著作物Ｆについても、被告が来日した際に、

原告ＳＩの求めに応じて創作したものであり、この際、原告ＳＩは著作権が15 

ほしいと伝えて被告も了承していたから、本件音楽契約に基づいて著作権が

譲渡されたものと認められる。 

⑷  被告の主張について 

被告が指摘する裁判例（乙１２）は、独占的ライセンスのライセンシーが

著作権の所有権を保有することを否定するものではない。 20 

また、被告の主張を前提とすると、本件各著作物の著作権はいずれも被告

に帰属するから、Ｃｕｊｏ社は無権限で、本件各著作物の移転に係る本件音

楽契約を締結したことになるが、権利者である被告が同契約に署名したこと

によってこれを追認しているというべきであるから、この時点で被告からＣ

ｕｊｏ社に対して本件各著作物の著作権が移転したといえる。 25 

⑸ 小括 
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 以上によれば、本件各著作物に係る日本法上の著作権及び米国法上の著作

権は、いずれも本件音楽契約により原告ＳＩに譲渡されており、原告ＳＩに

帰属しているといえる。 

（被告の主張） 

⑴  準拠法 5 

 著作権譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当たっては、譲渡

の原因関係である契約等の債権行為と、その目的である著作権の物権類似の

支配関係の変動とを区別し、前者については、法の適用に関する通則法附則

３条３項により適用される法例７条１項に基づき、第一次的には当事者の選

択によるというべきである。そして、本件音楽契約においては、準拠法をカ10 

リフォルニア州法と指定しているから、債権行為についてはカリフォルニア

州法が準拠法となる。これに対して、後者については、一般に、物権の内容、

効力、得喪の要件等は目的物の所在地の法令を準拠法とすべきものとされ、

通則法１３条はその趣旨に基づくものであるところ、著作権は、その権利の

内容及び効力がこれを保護する国の法令によって定められ、また、著作物の15 

利用について第三者に対する排他的効力を有することから、物権の得喪につ

いて所在地法が適用されるのと同様に、著作権の変動についても、保護国の

法令が準拠法になるというべきである。 

本件各著作物はいずれも日本所在の原告ＳＩに引き渡されていること、ア

ルバム「What it isNt」は日本で発売、流通していたものであることから、20 

保護国は日本というべきである。したがって、著作権の移転という物権類似

の支配関係の変動については、日本法が準拠法となる。 

⑵  本件音楽契約の解釈 

ア 本件音楽契約２条１項ないし３項によれば、「Music Works」及び「Sound 

Recordings」の著作権、すなわち楽曲に関する著作権は原告ＳＩに帰属さ25 

せる一方、ＣＤジャケットや盤面のデザイン（Cover Artwork）に関する著
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作権は原告ＳＩに移転せず、「Audio Works」と「Artists」の宣伝目的で

の使用を許諾するにとどめることを明らかにしている。そして、本件各著

作物が「Music Works」又は「Sound Recordings」に該当しないことは明白

であるところ、日本の著作権法上、独占排他的か否かにかかわらず使用権

の許諾と著作権の譲渡は明確に区別されているから、日本法が準拠法とな5 

る以上、本件音楽契約２条３項を著作権譲渡規定と解する余地はない。 

イ 仮に米国法が準拠法となった場合であっても、米国著作権法上、独占的

ライセンスの被許諾者と著作権者は明らかに区別されており、独占的ライ

センスの設定が著作権譲渡とみなされることはない。例えば、米国著作権

法２０１条（ｄ）（２）は、独占的ライセンスの被許諾者は、著作権所有10 

者に与えられる「保護及び救済」のみ与えられるとしているが、同条の規

定が、独占的ライセンスの被許諾者と著作権者が異なる法的地位であるこ

とを前提としていることは明らかである。実際、米国の裁判例（乙１２）

では、独占的ライセンスの被許諾者は著作権者（所有者）であるという控

訴人の主張を退けている。 15 

ウ したがって、本件音楽契約には、本件各著作物に係る著作権を原告ＳＩ

に譲渡することを定めた規定は存在しないといえる。 

⑶ 原告ＳＩの主張について 

ア 原告ＳＩは、本件音楽契約について、当事者の合理的意思解釈としては、

原告ＳＩが本件各著作物に係る一切の著作権の譲渡を受けている旨主張す20 

るが、恣意的な解釈にすぎない。また、原告ＳＩが株式会社ＯＲＧＹ及び

韓国の企業である Barrels Co., Ltd.（以下「Ｂａｒｒｅｌｓ社」という。）

と２０２１年６月３０日に締結したライセンス契約書（乙２７）において

は、「Cover Artwork」に相当する本件著作物ＡないしＥについて韓国国内

におけるＢａｒｒｅｌｓ社の「独占的使用権」を許諾すると記載されてい25 

る一方、本件著作物ＦないしＸに相当する著作物は、原告ＳＩが所有する
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「著作権」について韓国国内におけるＢａｒｒｅｌｓ社の「独占的使用権」

を許諾する旨記載されており、原告ＳＩは「独占的使用権」と「著作権」

を明確に書き分けている。そうすると、原告ＳＩは、当該ライセンス契約

締結日頃、本件音楽契約２条３項は「Cover Artwork」の著作権を譲渡する

ものではない旨理解していたといえる。 5 

イ 原告ＳＩは、米国著作権法１０１条を根拠に、本件各著作物に係る著作

権が譲渡されている旨主張しているが、米国の裁判例（乙１２）によれば、

独占的ライセンスの許諾が用語の定義上「著作権の移転」（米国著作権法１

０１条）に含まれるとしても、独占的ライセンスの許諾は著作権の譲渡（独

占的ライセンスの許諾者が許諾対象の著作権を喪失し、被許諾者が当該著10 

作権を取得すること）を意味せず、これらは異なる概念であるとされてい

る。したがって、米国著作権法上、「著作権の移転」の定義に独占的ライセ

ンスの許諾が含まれるとしても、このような許諾を著作権譲渡とみなす（許

諾者が著作権を喪失し、被許諾者が著作権者になるとみなす）という取扱

いはされていない。 15 

17  争点６－３（本件権利譲渡契約に基づく著作権の移転） 

（原告ＳＩの主張） 

⑴ 本件権利譲渡契約による著作権の譲渡 

 本件各著作物の著作権は、本件音楽契約に基づき原告ＳＩに帰属している

が、原告ＳＩは、念のため、Ｃｕｊｏ社及びＢｉから、本件各著作物の著作20 

権その他一切の権利の譲渡を受けた（甲２３、２６）。 

具体的には、原告ＳＩは、２０２２年６月１４日、Ｂｉから、本件各著作

物を含む本件音楽契約の成果物について、同契約２条で原告ＳＩに譲渡済み

の著作権を除く、一切の知的財産権及び本件音楽契約に関して有する一切の

権利（同契約４条５項及び６条に定める権利を含む。）の譲渡を受けた。 25 

また、原告ＳＩは、２０２２年８月７日、Ｃｕｊｏ社から、本件音楽契約
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３条に基づき原告ＳＩに納品された音楽著作物、録音物、ジャケット作品（本

件各著作物を意味する。）に関する、著作権を含む全ての知的財産権及び本

件音楽契約に関して有する一切の権利（同契約４条５項及び６条に定める権

利を含む。）の譲渡を受けた（本件権利譲渡契約）。 

⑵ Ｃｕｊｏ社からの権利取得が可能であることについて 5 

ア Ｃｕｊｏ社の法人格が消滅していないこと 

ネバダ州の法律によれば、ネバダ州法人は、毎年１回、会社の名称や役

員の住所等を記載したリストを国務長官に提出しなければならないところ、

提出を怠った場合、会社の認可は取り消され、事業を行う権利を喪失する。 

しかるに、Ｃｕｊｏ社は６年を超えてこの提出を怠ったことから、「pe10 

rmanently revoked（永久失効）」と呼ばれる状態にあり、正式な解散（「D

issolution」）はしていない状態である。「permanently revoked」の状態

においては、規定の不払均等税と罰金を支払えば、いつでも、正常な状態

へも、解散状態へも、それぞれ推移することが可能である。 

そして、ネバダ州の法律によれば、会社は存在する限り契約締結権を有15 

するところ、Ｃｕｊｏ社は「permanently revoked」の状態であり、営業行

為を行う認可を取り消されているため、通常営業行為をすることはできな

いものの、精算行為のための契約締結はできる状態にあった。したがって、

本件権利譲渡契約は精算行為として当然に有効である。 

イ 表見法理について 20 

ネバダ州の法律によれば、万が一Ｆｉに本件権利譲渡契約を締結する権

限がなかったとしても、表見代理の法理により、同契約は有効に成立し、

原告ＳＩが契約に記載された一切の権利を取得する。 

  ⑶  被告の主張について 

 被告は、あたかも原告ＳＩが本件権利譲渡契約の効力に疑問があることを25 

認識しつつ、Ｆｉを言いくるめて同契約を締結したかのような主張を行って
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いるが、全く事実と異なる。すなわち、原告ＳＩは、Ｆｉが自ら、①本件音

楽契約の権利関係がＣｕｊｏ社に帰属すると明言していること、②被告が従

業員として制作した制作物の権利がＣｕｊｏ社に帰属することを明言してい

ること、③積極的に本件雇用契約書等の関係資料を提供していること、④本

件権利譲渡契約における表明保証条項を修正しなかったこと、以上を受けて5 

契約を締結したものである。また、原告ＳＩがＦｉに対して補償をしたのは、

具体的な法的リスクが存在したからではなく漠然とした不安があったからに

すぎない。そして、Ｆｉから原告ＳＩに対して１０万米ドルが送金されたの

も、本件権利譲渡契約の返金ではなく、別の支払にすぎない。 

 これに対し、被告が主張の根拠とするＦｉの宣誓供述書（乙１４８）は、10 

上記のとおり、被告の恣意的な見解に依拠して作成された虚偽の供述書であ

ることは明らかである上、両当事者の代表者の署名のある書面によらない限

り本件権利譲渡契約は変更できないとの同契約９条の定めにも反するから、

同宣誓供述書は効力がなく、証拠として採用することができない又は無価値

である。 15 

（被告の主張） 

⑴  本件権利譲渡契約について 

 ア Ｃｕｊｏ社からの権利取得ができないこと 

Ｃｕｊｏ社は、年次報告の提出を怠った等の理由により、基本定款の取

消しを受けて法人としての権利能力を失っており、２０１２年５月１日に20 

は、復元不可能な永久取消（Permanent Revocation）の状態になっている

（乙１００）。したがって、同日以降、Ｃｕｊｏ社は本件各著作物の著作

権の譲渡を受けることも第三者に移転することもできない状態にあり、原

告ＳＩがＣｕｊｏ社から著作権を取得することはできなかった。 

仮にＣｕｊｏ社が本件権利譲渡契約を締結する能力を有しているとして25 

も、Ｃｕｊｏ社の定款５条によれば、３分の２以上の持分を有する株主が
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承認しなければ、著作権を譲渡することはできない（乙１１５）。そして、

被告とＦｉが２００４年頃に離婚した際、それぞれＣｕｊｏ社の発行済株

式を半数ずつ保有することになったため、被告が５０％の持分を有してい

るが、被告は、本件権利譲渡契約に同意していない。したがって、本件権

利譲渡契約は、Ｃｕｊｏ社の定款５条に違反する会社資産の譲渡行為とし5 

て無効である。 

また、原告ＳＩは、Ｆｉと被告のＣｕｊｏ社における持株比率がそれぞ

れ５０％であり、Ｆｉが被告の同意なく本件権利譲渡契約を締結する権限

を有していないと認識していた。さらに、原告ＳＩは、Ｆｉに対し、Ｆｉ

が被告から同契約に関してクレームや金銭的要求を受けた場合は解決に協10 

力し、補償を行う旨を伝えており、ＦｉがＣｕｊｏ社を代表して同契約を

締結する権限を有しておらず、これによってＦｉが被告からクレームや金

銭的請求を受ける法的リスクを負うとの認識も有していた。そして、Ｆｉ

が本件権利譲渡契約に基づいて原告ＳＩから支払われた１０万米ドルを全

額返金していることにも鑑みれば、本件権利譲渡契約に、本件各著作物の15 

著作権を移転する効力がないことは明らかである。 

   イ 表見法理について 

原告ＳＩは、表見代理の法理を主張するが、仮に原告ＳＩが主張する表

見法理の適用が認められたとしても、原告ＳＩ自身が積極的にＦｉに契約

締結権限がある等の外観を作出していることから、原告ＳＩを保護すべき20 

理由はない一方、外観の作出について何ら帰責性のない被告の著作権が原

告ＳＩに移転することはあり得ない。 

  ⑵  Ｂｉとの契約について 

上記のとおり、Ｂｉは、本件各著作物の制作に寄与しておらず、共同著作

者に該当しない。したがって、原告ＳＩがＢｉから本件各著作物の著作権の25 

譲渡を受けることは不可能である。 
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 18  争点６－４（本件著作物Ｆに係る著作権の帰属） 

（原告ＳＩの主張） 

⑴  主位的主張 

ア 原告ＳＩの代表者は、２００１年１月２２日頃に被告及びＢｉが来日し

た際、被告に対し、本件著作物ＡないしＥ（以下、本件著作物Ｅに含まれ5 

る鳥のイラストを「エンジェル１」という。）に加えて、もう少ししっかり

した感じのエンジェルが欲しいと申し出た。これを受けて、Ｂｉは、原告

ＳＩに対し、本件音楽契約の成果物として、本件著作物Ｆ（以下「エンジ

ェル２」ということもある。）を納品した。したがって、本件Ｆ以外著作物

と同様に、本件著作物Ｆについても、本件音楽契約又は本件権利譲渡契約10 

に基づいて、原告ＳＩに著作権が譲渡されている。 

イ 被告は、原エンジェルと本件著作物Ｆ（エンジェル２）は、実質的に同

一の著作物であると主張する。しかしながら、これらのエンジェルを含め

た各エンジェルは、いずれも、羽を広げている鳥に、目を点で、口を１本

の曲線で描いた極めてシンプルなありふれたデザインとなっているところ、15 

このようなシンプルで創作性の表れている部分が限られている著作物の保

護範囲は極めて限定的に解釈されるべきであるから、それぞれのエンジェ

ルは別個の著作物と解釈するほかない。 

したがって、原エンジェルの存否にかかわらず、本件著作物Ｆ（エンジ

ェル２）の著作権は、原告ＳＩに帰属する。 20 

⑵ 予備的主張 

 仮に各エンジェルが別個の著作物とは解されないとしても、全く同一では

ないことは明らかであり、エンジェルの向きや表情といった相違点に創作的

活動が認められるから、エンジェル１及び２は、原エンジェルの二次的著作

物といえる。そうすると、本件著作物Ｆ（エンジェル２）の二次的著作権は、25 

職務著作としてＣｕｊｏ社に帰属した後、本件音楽契約又は本件権利譲渡契
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約によって原告ＳＩに譲渡されている。あるいは、本件音楽契約の契約書に

署名をした被告において、二次的著作物であるエンジェル１及び２の使用に

ついて原著作権を行使しない旨の明示又は黙示の意思表示があったと解する

べきである。 

 仮にエンジェル１及び２が原エンジェルの複製と評価される場合でも、本5 

件音楽契約は、「Cover Artwork」も含めて成果物の著作権を原告ＳＩに移転、

設定しており、本件音楽契約の締結によって、被告は「Artists」であるＣｕ

ｊｏ社及びＢｉに対して原エンジェルの権利を譲渡していると解するほかな

い。 

 また、仮に上記の点を措いても、被告は、本件音楽契約による権利の移転、10 

設定に当たって、「Artists」であるＣｕｊｏ社とＢｉに対し、エンジェル１

及び２に関する「exclusive rights」を原告ＳＩに設定することを許諾して

いるのであるから、被告はエンジェル１及び２を使用することができない一

方、原告ＳＩは自由に使用することができるといえる。 

（被告の主張） 15 

被告は、２００１年１月頃に来日した際、原告ＳＩの求めに応じて本件著作

物Ｆ（エンジェル２）を描いたことはあったが、著作権譲渡や使用許諾の合意

等をしたことはない。 

本件著作物Ｆ（エンジェル２）は、原エンジェルを再現したものであり、原

エンジェルを反転させた上で太めの線で描いているという点で違いはあるもの20 

の、両者が実質的に同一の著作物であることは明らかである。 

以上によれば、本件著作物Ｆは、被告がＣｕｊｏ社設立前に創作したもので

あるから、被告が著作権を有する著作物であるといえる。なお、被告は、Ｂｉ

やＣｕｊｏ社を含む第三者に対して本件著作物Ｆに係る著作権を譲渡したこと

はないから、本件音楽契約を通じて原告ＳＩが本件著作物Ｆの著作権を取得す25 

ることはあり得ない。 



 61 

19  争点７（本件各商標権の返還義務及び返還協力義務の有無） 

（被告の主張） 

⑴  本件ライセンス契約 

ア 本件ライセンス契約１１条は、原告らが、被告の知的財産に関して、被

告の請求があれば直ちに返還することを条件として、被告の権利を保護す5 

る目的である場合に限り、商標登録等を行うことができる旨定めている。

同条の趣旨は、被告が米国に居住していることもあり、アジア地域におけ

る被告の知的財産に係る商標権等の権利を保護する必要が生じた際は、一

次的に原告らを通じた権利保護を図ることにより、被告の権利を迅速かつ

確実に保護する点にあった。そして当然ながら、最終的には被告がこれら10 

の権利の返還を受けることが予定されていた。 

このような本件ライセンス契約の目的に加え、①本件商標権１及び２が、

本件ライセンス契約に違反しないように、同契約の締結直前に原告ＳＧに

移転されていること、②同契約１１条が本件商標２を何の留保もなく含む

形で規定しており、本件商標１も含む規定ぶりになっていること、③本件15 

ライセンス契約の許諾対象が本件商標１及び２の指定商品を踏まえて設定

されていること、④エンジェルや被告自身の略称等に関する商標権につい

て、被告が原告らに半永続的な権利帰属を認めるはずがないこと、⑤２０

１４年頃、被告が原告らに商標の返還等を求めたところ、原告らは返還の

対象については修正を求めなかったこと、⑥２０２１年４月１２日頃、被20 

告が原告らに対して被告の知的財産に係る商標の返還等を求めたところ、

原告らは商標の返還義務を否定するような回答をしなかったこと、以上の

事実からすれば、本件ライセンス契約締結以前に出願、設定登録された本

件商標１及び２も、本件ライセンス契約１１条の適用対象になるといえる。 

したがって、本件ライセンス契約期間中に出願された本件商標３はもと25 

より、本件ライセンス契約締結以前に出願された本件商標１及び２につい
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ても、原告らは、被告に対して商標権返還義務を負う。 

   イ 同様に、本件商標４及び５についても、本件ライセンス契約締結後に出

願されているため、原告らは、被告に対し、本件ライセンス契約１１条に

基づく返還義務を負う。 

   ウ 本件各商標につき、反訴請求が認められる理由も上記と同様である。 5 

⑵ 原告らの主張について 

ア 信義則違反について 

   争う。 

イ 商標権の時効取得について 

原告らは、本件商標権１及び２の時効取得を主張している。しかしなが10 

ら、仮にこれらの時効取得がされたとしても、結局被告が主張している本

件ライセンス契約に基づく返還請求権が障害され、消滅され又は阻止され

るものではないから、原告らの主張は抗弁として成立せず、時効取得の主

張は、主張自体失当である。また、被告が原告らに対して行った商標の返

還を求める通知（甲８、乙３、５ないし７）のいずれからも時効期間が経15 

過していないことは明らかである。 

仮に商標権の時効取得の主張が論理的には抗弁として成り立つとしても、

商標権に準占有の規定は適用されないこと、商標権について時効を原因と

する登録が想定されていないことからすれば、商標権の時効取得は観念で

きない。 20 

また、仮に商標権の時効取得が観念できるとしても、原告らは、被告の

許諾を得て本件商標１及び２を使用していたにすぎないから、これらの商

標を排他的に支配していたとはいえず、商標権を行使した（民法１６３条）

といえない。さらに、原告ＳＩは、本件ライセンス契約を締結した２０１

０年時点で本件商標権１及び２の返還義務を認識していたから、善意無過25 

失といえない。したがって、本件商標権１及び２の時効取得は認められな
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い。 

 （原告らの主張） 

⑴  商標権返還義務等の不存在 

ア 被告は、本件ライセンス契約１１条に基づき、原告らが本件各商標を被

告に返還する義務を負うなどと主張する。しかしながら、そもそも、本件5 

ライセンス契約が締結されたのは２０１０年１２月８日である一方、本件

商標１が出願されたのは２００３年３月１７日であり、本件音楽契約に関

連して出願されたものであることは明らかである。本件商標２についても、

２００２年１１月２５日に出願されており、本件ライセンス契約とは無関

係に出願されたものであることが明らかである。また、本件商標３のＡは、10 

本件商標１の下に「What it isNt」のロゴを挿入したものであり、本件商

標３のＢは「What it isNt」のロゴそのものであるから、やはり本件音楽

契約に関連して出願され、登録されたものであることは明らかである。 

そもそも、本件ライセンス契約の対象デザインは、１条に記載のとおり

被告が創作し、かつ、権利を有するデザインであるところ、本件商標１及15 

び３のデザインは、被告がＣｕｊｏ社の従業員として創作し、本件ライセ

ンス契約締結の１０年以上前に原告ＳＩが著作権を譲り受けたものである

し、本件商標２についても、本件ライセンス契約締結の１０年以上前に原

告ＳＩが商標権を譲り受けているのであるから、いずれについても被告が

本件ライセンス契約締結当時に権利を有していないことは明白である。し20 

たがって、本件商標１ないし３のデザインは、本件ライセンス契約の対象

デザインではない。 

以上によれば、本件ライセンス契約に基づき原告らが本件本訴商標権返

還義務を負うとの被告の主張は、明らかに失当である。 

   イ 本件商標４及び５についても、原告ＳＩが、本件音楽契約によって複製・25 

配布権を専有するデザインであるから、本件ライセンス契約に基づきこれ
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らの商標に係る商標権返還義務を負うことはない。 

   ウ 本件各商標につき、反訴請求が認められない理由も上記と同様である。 

  ⑵  信義則違反 

本件商標１及び２は、２００３年及び２００４年にそれぞれ登録されたと

ころ、被告はそれを認識しながら、本件紛争が生じるまでおよそ２０年もの5 

間、本件商標１及び２について、何ら異議を述べなかった。それどころか、

被告は、本件商標２については、出願についての承諾も行っている（甲１２）。

本件において、突如として被告が無効審判請求を行ったのは、原告らが多額

の資金を投じて育てたブランドが、ここ数年ようやく利益を生み出すように

なったため、当該利益を不当に奪取しようと考えたからにほかならない。 10 

このような事情に照らせば、被告が今になって本件商標１及び２の無効や

返還を求めるのは、権利の濫用であるといわざるを得ず、信義則上そのよう

な主張は認められない。 

また、本件商標３が登録されたのは、２０２１年９月２７日であるが、本

件商標３は、上記のとおり、本件音楽契約に基づき２０年近くの間、原告ら15 

が善意かつ平穏に使用していたロゴを付加したものと、ロゴそのものである

から、本件商標１と同様に、被告が無効や返還を求めるのは権利の濫用であ

り、信義則上許されない。 

⑶  商標権の時効取得 

無体財産権に準専有が認められる（民法２０５条）以上、商標権について20 

も民法１６３条の適用が観念できる。 

原告ＳＩは、本件商標１及び２の各登録時点において、自らに正当な権限

が存在すると確信していた。そして、当該登録以来、「自己のためにする意

思をもって、平穏に、かつ、公然と」、本件商標１及び２の準専有を行って

おり、本件商標１については２０１３年３月１６日に、本件商標２について25 

は２０１４年４月１５日に、それぞれ取得時効が完成している。 
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したがって、仮に本件商標１及び２について商標権返還義務が認められる

としても、本件商標権１及び２は原告ＳＩに帰属する。 

20  争点８（本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無） 

（被告の主張） 

原告らは、以下のとおり、本件ライセンス契約上の義務の履行を怠り、これ5 

により被告に著しい損害を与えている。なお、本件ライセンス契約の準拠法は

ニューヨーク州法とすることが合意されている。 

⑴  商標権返還義務違反（本件ライセンス契約１１条） 

本件ライセンス契約１１条によれば、原告らは、被告から請求を受けたと

きは、速やかに本件各商標権を被告に移転する義務がある。しかしながら、10 

原告らは、遅くとも２０２０年３月頃には、被告から、日本における登録商

標を含む被告の知的財産に係る商標権返還の請求を受けているにもかかわら

ず、本件各商標権を現在まで一切返還していないばかりか、本件商標権１及

び２を原告ＳＧから原告ＳＩに移転するなど、返還を拒否する姿勢を明確に

している。 15 

  本件本訴商標は、本件ライセンス契約の終了後、被告が新たなライセンシ

ーを選任し、日本国内でライセンス事業を継続するに当たり必要かつ重要な

商標であり、原告らの上記債務不履行による被告の損害は、５０００万円を

下らない。 

⑵  製品化の承認取得義務違反（本件ライセンス契約３条） 20 

ア 本件ライセンス契約７条によれば、原告らにはデザインごとに１つのサ

ンプル提供が義務付けられているところ、仮に、デザイン又はサンプルの

いずれか一方のみ被告の承認を得ればよいのであれば、デザインについて

承認を得た場合には、サンプルの提供義務が免除されるはずであるが、本

件ライセンス契約にそのような規定は存在しない。そして、同契約３条は、25 

原告らが製品化を進める際に、被告の事前承認を得なければならない旨を
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定めているが、上記サンプル提供義務を踏まえれば、同条第１文は、原告

らが、デザインとサンプルの双方について被告の承認を得なければならな

い旨を規定したものであることは明らかである。 

したがって、原告らは、本件ライセンス契約３条に基づき、製品化を進

める際にデザインとサンプルの双方について被告の承認を得る義務を負う5 

が、原告らは、デザインについて被告の承認を得ていない上、サンプルに

ついても被告に送付すらしておらず、被告の承認を得ていない。 

   イ これに対し、原告らは、本件ライセンス契約９条を理由に、被告から承

認を得る必要がなかった旨主張しているが、同９条は、「被告が同５条に

定めるデザイン又は承認を提供しないことにより」、本件ライセンス契約10 

に違反した場合、原告らは被告の承諾を得ずに保有する全ての素材を使用

することができるというものであるところ、同５条に「承認」という文言

は用いられていないから、被告が原告らの承認申請に対して「承認」しな

かった場合であっても、同５条には違反せず、同９条を適用する前提を充

足することにはならない。 15 

また、同５条にいうデザイン提供義務は保証義務でなく努力義務であり、

飽くまで原告らによる要求がなければ被告にデザイン提供義務違反はない。 

仮に同９条の適用があるとしても、同３条により、製品化の承認につい

て被告が唯一絶対の裁量という非常に強い権限を有していることを踏まえ

れば、原告らが同９条により使用できるのは、被告が過去に製品化を承認20 

した「Materials」に限られると解するべきである。したがって、同９条は、

被告の承認を擬制する規定ではないから、当該規定を理由に、原告らが被

告の承認を得ているということはできない。 

ウ そして、原告らが被告のエージェントに対して送った承認申請メール（乙

２８ないし７０）のほとんどは、２０２１年７月以降のものであり、本件25 

ライセンス契約の有効期間のうち極めて限定的な期間にすぎない。また、
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乙９３号証等の製品は原告らがサブライセンシーに製品化を承認したもの

であるが、これらの製品に関して原告らから被告のエージェントに対して

送付された承認申請メールは、上記承認申請メール（乙２８ないし７０）

の中には存在しない。しかも、原告ＳＩは、ＳＨＩＦＦＯＮ社から承認申

請のメールを受領した僅か３９分後に、同社に対して承認する旨の回答を5 

送信するなど（乙１２０）、被告からの承認を得ていないのに承認を得た

旨の回答を行ったことが複数回ある（乙１２１ないし１２３）。さらに、

原告らが提出した承認メールの保存フォルダ（甲５１）をみても、２０１

４年以降のフォルダしか存在しておらず、２０１３年までは承認申請をし

ていなかったことが明らかである。 10 

   エ したがって、原告らは、本件ライセンス契約３条に基づいて被告の承認

取得義務を負うにもかかわらず、被告の承認を得ることなく、被告の知的

財産を使用した製品を製品化し、自ら又はサブライセンシーをして製造販

売を行わせてきた。このような原告らの債務不履行による被告の損害は、

５０００万円を下らない。 15 

⑶  小括 

  以上によれば、被告は、原告ＳＧに対して、商標権返還義務及び製品化の

承認取得義務に係る債務不履行に基づき、少なくとも１億円の損害賠償請求

権を有している。 

（原告らの主張） 20 

⑴  商標権返還義務違反（本件ライセンス契約１１条） 

前記争点７において主張したとおり、原告らは本件ライセンス契約に基づ

いて本件各商標権の返還義務を負うものではない。したがって、商標権返還

義務違反は存在しない。 

⑵  製品化の承認取得義務違反（本件ライセンス契約３条） 25 

   ア 本件ライセンス契約５条によれば、被告に新デザイン提供義務が定めら
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れているが、同９条によれば、被告が同５条に定めるデザインを提供しな

いことにより同契約に違反した場合、原告ＳＧは、被告の承認を取得する

ことなく、自身の保有する全ての素材を自由に利用する権利を有していた。 

そして、被告は、本件ライセンス契約を無視し、一切の新デザイン等を

原告らに提供しておらず、同５条の定めに違反していたから、原告らには、5 

同９条に基づき、自身の保有する全ての素材を利用する権利が発生してお

り、そもそも被告の承認は不要な状況であった。また、原告らは、万全を

期す意味で、全ての販売予定のデザインを添付した承認申請メールを被告

に送付し、承認又は代替案の提供期限である１４日の経過をもって、当該

デザインの利用を開始するという運用を行っており、この点についても同10 

９条が適用される。 

したがって、原告らは、全ての商品について、被告の承認を得ていたか、

あるいは、本件ライセンス契約９条に基づき商品を販売する正当な権限を

有していた。 

   イ 被告は、デザインとサンプルの双方について被告の承認が義務付けられ15 

ているなどと主張するが、本件ライセンス契約３条は、「デザイン又はサ

ンプル」の承認について記載しており、「デザイン及びサンプル」とは記

載されていない。また、同７条は、販売する商品のサンプルをライセンサ

ーに提供するというライセンス契約の一般的な内容を規定しているにすぎ

ず、同３条の解釈とは全く関連しない。 20 

     加えて、原告らは、２０１０年から２０２１年１２月３１日までの間、

数千にわたる被告のデザインを使用した商品を展開しており、同一の手順

で商品の承認依頼のメールを送付し、商品の販売を行ってきたが、本件紛

争に至るまでの間に一度たりとも被告からこれを問題視されたことはない

（甲５８）。被告自身も、２０２０年７月１７日の時点で、それ以前の契25 

約行為は正常に行われてきたことを認めた上で、２０２１年１２月３１日
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まで本件ライセンス契約が有効であることを認めているのであるから（甲

１３）、被告においても、デザイン又はサンプルのいずれかについて承認

を得れば足りることを理解していたことは明らかである。 

     したがって、サンプル制作前のデザインについて、必ず承認が必要であ

るとの解釈は成立しない。 5 

   ウ 被告はサンプルが送付されていない旨主張するが、被告は２０１３年頃

住所を変更しており、原告ＳＩから新住所を教えてほしいと連絡をしても

返答がなかったため、原告ＳＩは被告に対し、希望があれば可能な限り対

応するので連絡をするよう伝え、事務所に可能な範囲でサンプルの現物を

保管するという対応をとった（甲５９）。この際、原告ＳＩは、被告が原10 

告らに対して新住所を通知しない限り、被告が本件ライセンス契約７条で

有する「無償サンプル享受権」の放棄とみなすことも宣告している。 

  エ 被告は、本件ライセンス契約９条の「承認」は、同３条の「承認」を意

味しないことを前提としているが、これは、文面にも当事者の合理的意思

にも合致しない恣意的な解釈である。 15 

また、被告は、同９条に基づき原告らが利用できるのは、被告が過去に

製品化を承認した「Materials」に限られる旨主張しているが、本件ライセ

ンス契約が、被告がアーティストとして制作した一切のデザイン及び個人

的情報を原告らに提供し、原告らがそれをアパレル商品として展開するこ

とができるという契約であることからすると、そのように限定して解釈す20 

るべきではない。 

さらに、被告は、同５条について、原告らからの要求がなければデザイ

ン提供義務を負わないと主張しているが、同５条が提供義務を明確に規定

していることに反した解釈である。 

   オ 原告らが製品化を承認した製品であると被告が主張するものは、具体的25 

なデザインや販売の有無も不明であるが、このうち唯一デザインが掲載さ
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れている製品リスト（乙９３）については、承認申請メールが存在してい

る（甲５０）。さらに、被告の承認を得ていない証拠として提出されてい

るメール（乙１２０ないし１２３）については、原告らとＳＨＩＦＦＯＮ

社とのサブライセンス契約に基づいて同社のデザインを承認したものにす

ぎない。 5 

また、２０２１年６月以前の承認申請メールが存在しないという被告の

主張は、明らかな誤りであり、原告らは、契約終了に至るまでの間、被告

に対して、数千から１万程度の承認申請のメールを送付している（甲５１）。 

   カ したがって、製品化の承認取得義務違反は存在しない。 

⑶  小括 10 

以上によれば、原告ＳＧにおいて本件ライセンス契約の債務不履行による

損害賠償債務は存在しない。 

第４ 当裁判所の判断 

前記第２の１⑴のとおり、原告らは、スケートボーダー兼アーティストとし

て活動する米国居住の被告との間で、被告のアートワーク等に係る本件ライセ15 

ンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物又は被告の氏名

等を使用した商標その他の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。

その後、被告が上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、原告らが

上記知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネス

を継続した。そのため、被告は、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し20 

本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、原告らは、これを不法行為

であるなどと主張して、本件訴えを提起した。 

このように、本件は、上記知的財産の帰属を中核的争点とするものであるか

ら、本件事案に鑑み、日本における国際裁判管轄権の有無（後記第５。争点１

－１）を判断した上、まず著作権（後記第６。争点１－３及び争点６）及び商25 

標権（後記第７。争点１－２及び争点７）の各帰属を、次に本件ライセンス契
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約の債務不履行による損害賠償債務の有無（後記第８。争点８）を判断した後、

当該各判断を踏まえ、本件各不法行為の成否（後記第９。争点２ないし４）を

最後に判断することとする。 

第５ 国際裁判管轄権の有無（争点１－１） 

 １ 管轄権の有無 5 

⑴ 本件請求１（不法行為に基づく損害賠償請求） 

民訴法３条の３第８号は、不法行為に関する訴えにつき、不法行為があっ

た地が日本国内にあるときは（外国で行われた加害行為の結果が日本国内で

発生した場合において、日本国内におけるその結果の発生が通常予見するこ

とのできないものであったときを除く。）、日本の裁判所に提起することが10 

できる旨規定するところ、不法行為があった地とは、加害行為が行われた地

と結果が発生した地の双方が含まれると解するのが相当である。そして、民

訴法３条の３第８号に基づき日本の裁判所の国際裁判管轄を肯定するために

は、被告の応訴負担に係る合理的な理由及び国際社会における裁判機能の合

理的な分配という観点からすれば、被告が日本においてした行為により原告15 

の法益について損害が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足り、違法

性又は故意過失の証明を要しないものと解するのが相当である（最高裁平成

１２年（オ）９２９号、同（受）第７８０号同１３年６月８日第二小法廷判

決・民集５５巻４号７２７頁参照）。 

これを本件請求１についてみると、証拠（甲５、６）及び弁論の全趣旨に20 

よれば、少なくとも本件不法行為３に関する訴えについては、違法性又は故

意過失の有無は格別、被告が本件警告書面を日本国内において原告ＳＩのサ

ブライセンシー等に送付したことにより、日本に所在する原告ＳＩの社会的

評価が低下したという客観的事実を認めることができる。そうすると、本件

不法行為３に関する訴えについては、加害行為が行われた地と結果が発生し25 

た地は日本国内にあるといえる。 
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これに対し、本件不法行為１及び２に関する請求は、米国に在住する被告

が日本国内においてこれらを行ったことが証明されていないものの、本件と

同一紛争を原因として本件不法行為３と同種の事実を摘示したものであり、

少なくとも本件不法行為３に基づく損害賠償請求との間に密接な関連がある

ものといえる。そうすると、本件不法行為１及び２に関する訴えは、民訴法5 

３条の６に基づき、日本の裁判所に提起することができるものといえる。 

したがって、本件請求１に関する訴えは、日本の裁判所に提起することが

できる。 

  ⑵ 本件請求２（著作権の確認請求） 

民訴法３条の３第３号は、財産権上の訴えにつき、請求の目的が日本国内10 

にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し

押さえることができる被告の財産が日本国内にあるときは、日本の裁判所に

提起することができる旨規定している。 

これを本件請求２に関する訴えについてみると、本件請求２のうち日本法

上の著作権を有することの確認を求める訴えは、当該著作権によって日本に15 

おいて保護される著作物を確認の対象とするものであるから、請求の目的が

日本国内にあるものといえる。そうすると、上記訴えは、日本の裁判所に提

起することができるものといえる。 

そして、上記訴えと、本件請求２に関する訴えのうち米国法上の著作権を

有することの確認を求める訴えは、同一の著作物に係る著作権を確認の対象20 

とするものであるから、両者の請求との間に密接な関連があるといえる。そ

うすると、本件請求２のうち米国法上の著作権を有することの確認を求める

訴えは、民訴法３条の６に基づき、日本の裁判所に提起することができるも

のといえる。 

したがって、本件請求２に関する訴えは、日本の裁判所に提起することが25 

できる。 
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  ⑶ 本件請求３（商標権の確認請求） 

上記⑵と同様に、本件請求３に関する訴えは、本件本訴商標権によって日

本において保護される本件本訴商標を確認の対象とするものであるから、請

求の目的が日本国内にあるものといえる。 

そうすると、上記訴えは、日本の裁判所に提起することができるものとい5 

える。 

なお、本件請求３に関する訴えのうち本件商標３に関する部分は、被告が

日本の裁判所が管轄権を有しない旨の抗弁を提出しないで本案について弁論

をしていることからすれば、日本の裁判所は、民訴法３条の８に基づいても、

管轄権を有するものといえる。 10 

  ⑷ 本件請求４（本件ライセンス契約に基づく商標権返還義務等の不存在確認

請求） 

本件請求４に関する訴えは、被告が日本の裁判所が管轄権を有しない旨の

抗弁を提出しないで本案について弁論をしていることからすれば、日本の裁

判所は、民訴法３条の８に基づき、管轄権を有するものといえる。 15 

そうすると、本件請求４に関する訴えは、日本の裁判所に提起することが

できる。 

  ⑸ 本件請求５（本件ライセンス契約に基づく損害賠償債務の不存在確認請求） 

    本件請求５は、本件各商標権に係る返還義務等の有無などにおいて、本件

各不法行為の告知内容に係る真実性等と実質的に争点を同じくするものであ20 

るから、本件請求１との間に密接な関連があるものといえる（民訴法３条の

６）。 

    そうすると、本件請求５に関する訴えは、日本の裁判所に提起することが

できるものといえる。 

 ２ 被告の主張に対する判断 25 

被告は、本件音楽契約及び本件ライセンス契約上の専属的管轄合意に基づき、
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本件請求１、２及び３（ただし、本件請求３は本件商標１及び２に係る部分に

限る。以下、本項において同じ。）並びに本件請求５に関する訴えは、アメリ

カ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク群の連邦裁判所若しくは州裁判所又はカ

リフォルニア州の裁判所が専属的管轄権を有し、日本の裁判所は管轄権を有し

ない旨主張する。 5 

しかしながら、前記前提事実によれば、被告は本件音楽契約の当事者ではな

く、原告ＳＩは本件ライセンス契約の当事者ではないことからすると、少なく

とも本件請求１、２及び３に関する訴えについては、原告ＳＩ又は被告は専属

的管轄合意をしていない以上、被告の主張はその前提を欠く。他方、本件請求

５は、本件ライセンス契約における原告ＳＧの債務不履行に基づく損害賠償債10 

務の不存在を確認の対象とするものであるから、上記にいう専属的管轄合意の

効力が及ぶものといえるが、本件請求５は、本件請求１との間に密接な関連が

あることは、上記において説示したとおりである。 

そして、公益性に照らして優先して適用する必要がある法定専属管轄の場合

とは異なり、当事者の合意による専属的裁判管轄の場合には、密接に関連する15 

複数の紛争を同一の手続において矛盾抵触なく解決することを優先すべき場合

があるといえるから、本件請求５に関する訴えは、上記において説示したとこ

ろを踏まえると、上記専属的管轄合意にかかわらず、民訴法３条の６に基づき、

日本の裁判所が管轄権を有するものと認めるのが相当である。 

したがって、被告の主張は、採用することができない。 20 

 ３ 小括 

以上によれば、日本の裁判所は、本件の全ての請求につき、その管轄権を有

するものと認められる。 

第６ 著作権の帰属 

１ はじめに 25 

⑴ 判断順序 
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本件音楽契約の当事者は被告ではなくＣｕｊｏ社であるから、本件音楽契

約の効果によって被告の保有する著作権が原告ＳＩに当然に移転するもので

はない。もっとも、原告ＳＩは、被告が本件音楽契約に秘書（Its Secretary）

として署名したことにより、被告からＣｕｊｏ社に対して著作権が移転する

法的効果が生じ、原告ＳＩがＣｕｊｏ社から著作権の移転を受けた旨主張す5 

るため、本件訴訟の経過に鑑み、当該主張の採否を判断する前提として、本

件の中核的争点である本件音楽契約の効力につき先に判断する。 

⑵ 宣伝目的に限定された複製権及び譲渡権を有することの確認の利益の有無

（争点１－３） 

原告ＳＩは、予備的請求２において、本件宣伝目的（本件著作物Ａ及びＢ10 

記載のアルバム「What it isNt」、Ｃｕｊｏ社並びにＢｉの宣伝目的）に限

定された複製権及び譲渡権（日本及び米国）を有することの確認を求めてい

る。しかしながら、本件宣伝目的という一義的に明確とはならない事情に左

右される複製権及び譲渡権というものは、取引の実情に鑑みると、その権利

範囲が極めて不明確になるため、社会通念に照らし、著作物の公正な利用を15 

損なうおそれがあるというべきである。そうすると、本件宣伝目的に限定さ

れた複製権及び譲渡権は、確認の対象とすべき権利関係とはいえないと解す

るのが相当である。したがって、予備的請求２は、不適法なものとして却下

を免れない。 

これに対し、原告ＳＩは、米国著作権法２０１条（ｄ）（２）は、１０６20 

条に列挙する権利を含む、著作権に含まれるいかなる排他的権利も移転する

ことができる旨規定するため、本件宣伝目的に限定された複製権及び譲渡権

も確認の対象となる旨主張する。しかしながら、同条は、上記にいう「排他

的権利」の細分化の限度を具体的に明記するものではなく、本件事案におい

て結論を導くに必ずしも適切なものとはいえず、原告ＳＩの主張は、上記判25 

断を左右するものとはいえない。したがって、原告ＳＩの主張は、採用する
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ことができない。 

２ 本件音楽契約に基づく著作権の移転（争点６－２） 

⑴ 準拠法 

契約による著作権譲渡の成否という法律関係の性質は、当該契約の効力を

いうものであるから、単位法律関係としては、法の適用に関する通則法７条5 

にいう「法律行為の成立及び効力」に該当する。そして、同条によれば、上

記法律関係には、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法が適用され

ることになるから、本件音楽契約において指定されたカリフォルニア州法が

適用されると解するのが相当である。 

⑵ 本件音楽契約の規定の内容 10 

前記前提事実によれば、本件音楽契約は、著作権の移転等につき、２条及

び６条各項において、次のとおり規定している。 

ア ２条 

 音楽作品及び録音物の著作権は、第４条に定める納入マテリアルの納

入時に原告ＳＩに移転される（２条１項）。 15 

 原告ＳＩは、コンパクトディスク、音楽テープ、ＤＶＤその他の媒体

（以下「音響作品」という。）により録音物の全部又は一部をこれらの

著作権の保護期間中、日本、米国、ラテンアメリカ及び欧州を含み、か

つ、これらに限定されない世界各国（以下「ワールドワイドベース」と

いう。）において、インターネット等の通信ネットワークを通じて再生、20 

配給、リリース、演奏、放送、送信し、かつ、その他の手段により活用

する独占権を有する（２条２項）。 

 原告ＳＩは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、音響作品

と併せてＴシャツ等用に製作される一切のアルバムカバーアート及び／

又は写真を、これらの著作権の保護期間中、ワールドワイドベースで再25 

生して販売する独占権を有する（２条３項）。 
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 原告ＳＩは、音響作品及びアーティストの宣伝目的のため、被告及び

Ｂｉの名前を使用する権利を有する（２条４項）。 

イ ６条 

 アーティストは、音響作品のリリースに併せて制作される全ての作曲、

Ｔシャツ及び／又は宣伝資料に対し完全な制作管理権を保有する（６条5 

１項）。 

 全ての商品デザインは、制作前に両アーティストによる書面での承認

を得なければならない（６条２項）。 

 アーティストがデザイン申請を受領してから３０日以内に、アーティ

ストにより承認又は拒絶されない場合には、原告ＳＩは、アーティスト10 

の承認なくデザインを制作する権利を有する（６条３項）。 

⑶ 本件著作物の帰属等 

本件音楽契約２条の各規定によれば、音楽作品及び録音物と、アルバムカ

バーアート等に区分した上、前者にあっては移転（shall be transferred）

という文言を、後者にあっては独占的権利付与（shall have the exclusive 15 

rights）という文言を、それぞれ使用しており、移転と独占的権利付与とを

異なる概念として書き分けていることが認められる。その上、本件音楽契約

６条は、アーティストがＴシャツ及び・又は宣伝資料に対し完全な制作管理

権を保有するとし、商品デザインは、アーティストの書面による承認を得る

必要がある旨規定している。 20 

これらの事情の下においては、本件音楽契約２条の各規定に係る当事者の

合理的な意思解釈としては、本件音楽契約における音楽作品及び録音物につ

いては著作権が譲渡されるのに対し、アルバムカバーアート等については宣

伝目的のため独占的に使用する権利が付与されるにとどまり、その著作権は

譲渡されていないものと解するのが相当である（同旨をいう裁判例として、25 

知的財産高等裁判所令和６年８月８日判決〔乙１７２〕、韓国特許法院２０
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２３年１０月１８日判決〔乙１６７〕、韓国ソウル中央地方法院２０２４年

２月８日判決〔乙１６９〕各参照）。 

⑷ 原告ＳＩの主張に対する判断 

   ア 原告ＳＩは、「Sound Recordings」については、著作権譲渡と独占的権

利付与の両者が定められているのであるから、本来「Cover Artwork」につ5 

いても、著作権譲渡と独占的権利付与の両者が定められるべきであるのに、

「Cover Artwork」が著作権譲渡の対象から単に漏れてしまったにすぎない

旨主張する。しかしながら、著作権譲渡に関する規定と、独占的権利付与

に関する設定があえて別々に設けられているにもかかわらず、「Cover 

Artwork」については、著作権譲渡に関する規定にあえて加えなかったので10 

あるから、かえって当事者の合理的意思解釈によれば、「Cover Artwork」

については著作権譲渡の対象としない旨合意したものと認めるのが相当で

ある。したがって、原告ＳＩの主張は、採用することができない。 

イ 原告ＳＩは、本件音楽契約２条３項が「shall have the exclusive rig

hts」と規定しているのであるから、その規定文言自体から、少なくとも「r15 

eproduce and sell」（複製〔再生〕と譲渡〔販売〕）に関する著作権を保

有している旨主張する。 

しかしながら、本件音楽契約においては「shall have the exclusive r

ights」という文言と「shall be transferred」という文言を書き分けてい

ることは、上記において説示したとおりであり、「shall have the exclu20 

sive rights」という文言は、少なくとも本件音楽契約における当事者の意

思解釈としては、独占的使用許諾による効果をいうものにすぎず、上記文

言が譲渡を意味するものと解することはできない。この点につき、米国著

作権法１０１条は、譲渡（assignment）と独占的使用許諾（exclusive li

cense）を異なる概念として書き分けているところ、上記において説示した25 

ところによれば、上記文言は、譲渡（assignment）を意味するのではなく、
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独占的使用許諾（exclusive license）を意味するものと解するのが相当で

ある。その余の原告ＳＩの主張も、本件音楽契約の文脈を離れ、「the ex

clusive rights」いう文言自体の意義を抽象的に論ずるものに帰し、当該

契約の当該文言に係る当事者の合理的意思解釈が問題とされる本件に適切

ではない。 5 

したがって、原告ＳＩの主張は、いずれも採用することができない。 

ウ 原告ＳＩは、米国著作権法１０１条が、著作権の所有権の譲渡には独占

排他的ライセンスの設定も含まれると規定しているため、独占排他的ライ

センスの設定は、権利の譲渡とみなされる旨主張している。 

そこで検討するに、米国著作権法１０１条は、「『著作権の移転』（tr10 

ansfer）とは、著作権又は著作権に含まれるいずれかの排他的権利の譲渡

（assignment）、モーゲージ設定、独占的使用許諾（exclusive license）

その他の移転、譲渡又は担保契約をいい、その効力が時間的又は地域的に

制限されるか否かを問わないが、非独占的使用許諾を含まない。」と規定

している。 15 

そして、同法２０１条（ｄ）は、「（１）著作権は、あらゆる手段によ

る譲渡又は法の作用によって、その全部又は一部を移転することができ、

また、遺言によって遺贈し又は無遺言相続法によって人的財産として移転

することができる。（２）第１０６条に列挙する権利を含む、著作権に含

まれるいかなる排他的権利も、上記第（１）節に規定するとおり移転し、20 

また、個別に保有することができる。特定の排他的権利の保有者は、かか

る権利の範囲内で、本編が著作権者に対して認める全ての保護及び救済を

受けることができる。」と規定している。 

上記の各規定は、「譲渡」（assignment）と、「独占的使用許諾」（ex

clusive license）とを異なる法的概念として明記した上、排他的権利の保25 

有者は、著作権者に対して認める全ての保護及び救済を受けることができ
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ると規定して、その受けることができる範囲につき、保護及び救済に限定

している。そうすると、独占的使用許諾を受けた者の法的地位は、保護及

び救済の限度で著作権者と同一のものであるにすぎず、これを超えて、著

作権そのものを譲渡し得るものではないから、この点において著作権者と

全く同一の法的地位に立つものということはできない（同旨をいうものと5 

して、Gardner v. Nike, Inc.,〔9th Cir. 2002〕〔乙１２〕参照）。した

がって、原告ＳＩの主張は、採用することができない。 

エ 原告ＳＩは、仮に職務著作が成立しない場合には、本件音楽契約の締結

により被告からＣｕｊｏ社に著作権が移転したと解釈されるべきである旨

主張する。しかしながら、本件音楽契約は、本件各著作物に係る著作権の10 

譲渡を定めたものではなく、独占排他的ライセンスを定めたものであるこ

とは、上記において説示したとおりであり、原告ＳＩの主張は、その前提

を欠く。そうすると、そもそも被告からＣｕｊｏ社に対し著作権譲渡がさ

れたことまで認めることができないことは明らかである。したがって、原

告ＳＩの主張は、採用することができない。  15 

 ３ 共同著作者性（争点６－１〔本件各著作物に係る著作権の原始的帰属〕） 

   本件著作物Ｆについては、被告が単独で制作したことにつき、当事者間に争

いはないため、本件Ｆ以外著作物の共同著作者性につき、以下検討する。 

  ⑴ 準拠法 

    文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約５条２項は、著作物の20 

保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法

は、専ら、その保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる旨規定

しているところ、法の適用に関する通則法は、上記範囲及び方法を単位法律

関係とする規定を、上記と別異に設けるものではない。 

そうすると、著作物の保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者25 

に保障される救済の方法という法律関係に適用される準拠法は、当該著作物
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の保護が要求される同盟国の法令（以下「保護国法」という。）をいうもの

と解するのが相当である。 

そして、共同著作者性という法律関係の性質は、当該著作物に係る権利の

帰属主体及び範囲をいうものであるから、上記にいう「著作物の保護の範囲」

に該当すると解するのが相当である。 5 

そうすると、これらの法律関係には、当該保護国法として、日本で保護さ

れる著作権については日本法が、米国で保護される著作権については米国法

が、それぞれ適用されると解するのが相当である。 

  ⑵ 認定事実 

ア 証拠（甲２０、乙９８、９９）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、２10 

０２２年１１月３０日付けの陳述書において、被告が本件音楽契約に基づ

き本件Ｆ以外著作物を全て単独で制作し、Ｂｉが、原告ＳＩの用途に適す

るようにレイアウトと体裁を整え、これを原告ＳＩに電子的に送信した旨

陳述している。 

他方、Ｂｉは、２０２２年６月２４日付けの陳述書（甲２６。以下「Ｂ15 

ｉ第１陳述書」という。）においては、⑴著作物が、原告ＳＩからの依頼

に基づき、私と被告との共同作品として制作されたこと、⑵私と被告は、

作曲、歌詞、イラスト、言葉遣い、色付け、データ変換等の役割を分担し

たこと、⑶私は、著作物によって生じる一部又は全ての権利について一定

のシェアを受ける権利を有していますなどと陳述している。 20 

これに対し、その後Ｂｉは、２０２２年１１月７日付けの陳述書（乙９

９。以下「Ｂｉ第２陳述書」という。）においては、Ｂｉ第１陳述書の内

容は当時正しいと信じていたものの、更なる見直しと回想を経ると不正確

又は不完全なものであること、私の知る限り、カバーアートは全て被告が

単独で作成したもので、私が作成したものではなく、私はカバーアートを25 

一切制作していないこと、被告がカバーアートを作成した後、被告は私に
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これを提供し、私はその作品をレイアウトしてフォーマットし、コンピュ

ータプログラムを使ってカバーアートを原告ＳＩの意図する用途に適した

サイズに変更した後、原告ＳＩに電子的に送信したこと、Ｂｉ第１陳述書

の別紙Ａに記載されたカバーアートの作成について、レイアウト、フォー

マット、色付け、サイズ変更以外には一切関与していないこと、以上の事5 

実を陳述している。上記のほか、本件Ｆ以外著作物の制作につき、Ｂｉが

関与したことを裏付ける客観的証拠は提出されていない。 

   イ 上記各陳述書によれば、Ｂｉ第１陳述書の内容自体も、共同制作したと

抽象的にいうにとどまり、具体的に自らが関与した部分及び態様を指摘す

るものではない。のみならず、Ｂｉは、Ｂｉ第２陳述書において、Ｂｉ第10 

１陳述書の陳述の信用性を真っ向から否定し、被告の陳述内容に沿う事実

関係を正しいものとして改めて陳述し直すなど、本件Ｆ以外著作物の制作

に関する肝心な陳述内容を大きく変遷させていることが認められる。 

     これらの事情の下においては、Ｂｉは、被告が単独で作成した本件Ｆ以

外著作物につき、原告ＳＩに送信するに当たり原告ＳＩの用途に適するよ15 

うにレイアウトと体裁を整えたにすぎず、Ｂｉが本件Ｆ以外著作物の制作

に関与した事実を認めるに足りないというべきである。 

     これに対し、原告ＳＩは、２０２２年８月７日付け本件権利譲渡契約２

条（Ｃｕｊｏ社の表明及び保証。甲２３）において、「本著作物は、原告

ＳＩの依頼により、Ｃｕｊｏ社とＢｉの共同制作として制作された」と表20 

明保証されていることをも根拠として、共同著作が成立すると主張する。 

  しかしながら、上記にいう表明保証は、Ｃｕｊｏ社の代表者であるＦｉ

が行ったものであり、Ｂｉは、そもそも本件権利譲渡契約の当事者でなく、

しかも、Ｂｉは、その後Ｂｉ第２陳述書を作成し、上記の表明内容に反す

る陳述をしていることからすると、本件権利譲渡契約の内容は、前記認定25 

を左右するものとはいえない。その他の原告ＳＩの主張も、上記各陳述書
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の内容等に鑑み、いずれも採用することができない。 

  ⑶ 共同著作者性の存否 

日本の著作権法２条１項１２号によれば、共同著作物とは、２人以上の者

が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利

用することができないものをいい、米国著作権法１０１条によれば、共同著5 

作物とは、２人以上の著作者が、各々の寄与を分離できない又は相互に依存

する部分からなる単一物に統合する意図を持って、作成されたものをいう。 

これを本件についてみると、前記認定事実によれば、Ｂｉは、被告が単独

で作成した本件Ｆ以外著作物につき、原告ＳＩに送信するに当たり原告ＳＩ

の用途に適するようにレイアウトと体裁を整えたにすぎず、Ｂｉが本件Ｆ以10 

外著作物の制作に関与した事実を認めることができない。 

したがって、日本法においても米国法においても、Ｂｉは、共同著作者と

いうことはできない。 

これに対し、原告ＳＩは、本件各著作物を含むアルバムは、いずれもＢｉ

と被告が共同で制作したものであり、イラスト、歌詞、デザイン、楽曲が一15 

体となっており、そもそも分離不可分な性質のものであるし、仮に分離可能

であったとしても、両名のコラボレーションアルバムであり、被告も、Ｂｉ

の楽曲にインスピレーションを受けてイラストを描いているのであるから、

相互依存性が認められる旨主張する。 しかしながら、上記にいうカバーアー

トは、歌詞、楽曲等の著作物とは分離可能な著作物であることは自明であり、20 

Ｂｉは、単一物としての当該カバーアートにつき、原告ＳＩに送信するに当

たり原告ＳＩの用途に適するようにレイアウトと体裁を整えたにすぎないも

のである。そうすると、当該事実関係を前提とすれば、原告ＳＩの主張は、

前記判断を左右するものとはいえない。 

したがって、原告ＳＩの主張は、いずれも採用することができない。 25 

４ 職務著作性（争点６－１〔本件各著作物に係る著作権の原始的帰属〕） 
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 ⑴ 準拠法 

著作物の保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障され

る救済の方法という法律関係に適用される準拠法は、保護国法をいうものと

解されることは、前記において説示したとおりである。 

そして、職務著作性という法律関係の性質は、共同著作者性と同様に、当5 

該著作物に係る権利の帰属主体及び範囲をいうものであるから、上記にいう

「著作物の保護の範囲」に該当すると解するのが相当である。 

そうすると、これらの法律関係には、日本で保護される著作権については

日本法が、米国で保護される著作権については米国法が、それぞれ適用され

るものと解するのが相当である。 10 

  ⑵ 認定事実 

    前記前提事実、証拠（甲２３、２７、２８、５３）及び弁論の全趣旨によ

れば、次の事実が認められる。 

ア 被告は、１９９９年１０月１日、Ｃｕｊｏ社との間で、本件雇用契約書

を作成した。同契約書には、Ｃｕｊｏ社が被告をエグゼクティブ・プロデ15 

ューサーとして雇用し、被告がＣｕｊｏ社に対してＣｕｊｏ社のウェブサ

イト、アートワーク、出版、映画、スポーツ活動のためのコンテンツ開発

及び制作に係るサービスを提供すること（１条）、Ｃｕｊｏ社が被告に対

して年棒５万ドルを支払うこと（３条）、被告が同契約終了後９０日間は

グアム州全域を含む地理的範囲において競業避止義務を負うこと（９条）、20 

以上の定め等が記載されている。 

イ ２０００年１１月１日から２００１年１０月３１日までのＣｕｊｏ社の

米国法人所得税申告書には、役員報酬として、被告に２万８４４８米ドル

が、Ｆｉに１万２０００米ドルが、それぞれ支払われた旨記載されている。 

ウ Ｃｕｊｏ社の代表者としてＦｉが２０２２年９月２２日に作成した在職25 

証明書には、被告とＣｕｊｏ社が１９９９年１０月１日に雇用契約を締結
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し、被告は２００４年４月１５日まで同社の従業員で、同社が給与を支払

っていたこと、被告がこの間に作成した全ての著作物は、職務著作物であ

ること、以上の内容が記載されている。 

エ Ｃｕｊｏ社は、２０２２年８月７日、原告ＳＩとの間で、本件権利譲渡

契約を締結した。同契約には、被告はＣｕｊｏ社の従業員として本件各著5 

作物を制作しており、本件音楽契約に関連して被告が制作した全ての著作

物には職務著作が成立する旨記載されている。 

  ⑶ 原告ＳＩの主張に対する判断 

    原告ＳＩは、上記認定に係る本件雇用契約書、上記在職証明書及び本件権

利譲渡契約の各内容によれば、被告はＣｕｊｏ社の従業員に該当する旨主張10 

する。 

しかしながら、Ｃｕｊｏ社の代表者である当のＦｉは、２０２３年８月２

２日、カリフォルニア州マリン郡の公証人の立会いの下で宣誓供述書（乙１

４８－１）を作成し、同供述書において、Ｆｉは、１９９９年から２００４

年まで被告と婚姻関係にあったところ、Ｃｕｊｏ社は、２０００年４月頃、15 

被告のアートワークのライセンスと被告の税金を節約する目的で設立された

こと、Ｃｕｊｏ社は、被告の制作したアートワークについて、指示も監督も

していなかったこと、被告は、被告個人名義でアートワークを制作、発表し、

これらのアートワークの一部についてＣｕｊｏ社がライセンスを与えること

を許諾していたこと、以上の事実が記載されている。そうすると、Ｆｉが、20 

上記在職証明書や本件権利譲渡契約において職務著作である旨述べていたこ

との信用性は、大きく減殺されているといえる。 

そして、被告は、２０２３年４月２１日付けの陳述書（乙１１４）におい

て、Ｃｕｊｏ社は、被告のタックスシェルターとして設立されただけであり、

Ｃｕｊｏ社には銀行口座以外のペン、鉛筆、紙、机、椅子、電話、コピー機25 

等の設備や備品がなかったこと、被告には、勤務時間や勤務場所もなかった
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ほか、誰も仕事の内容、やり方を教えてくれず、誰も材料、備品、機器を提

供してくれず、誰も被告の作品を承認する必要はなく、誰も被告の作品を管

理せず、被告の作るものに口を出されることもなかったこと、被告はいつも

と同じように作品を作り、完全に自律しており、いつ、どこで、どのように

仕事をするかは自分で決め、自由に作品を作り、Ｃｕｊｏ社だけでなく、誰5 

に対しても作品をライセンスすることができたこと、被告は、Ｃｕｊｏ社に

対し、知的財産に関するいかなる権利も譲渡又は移転したことはないこと、

以上の内容を陳述している。 

これらの事情を総合すると、そもそも本件雇用契約書、上記在職証明書及

び本件権利譲渡契約によっても、具体的な被告の勤務状況やＣｕｊｏ社の事10 

業実態は明らかではないところ、被告の上記陳述書によれば、本件雇用契約

書が作成され、Ｃｕｊｏ社の米国法人所得税申告書において被告に報酬が支

払われた旨記載されている事情を考慮しても、Ｃｕｊｏ社は、被告の収入に

関する節税対策目的で設立された会社であり、そもそも事業の実態がないた

め、被告に対する指揮監督も一切なく、被告が自らの裁量で独立してアート15 

ワークを制作したものと認めるのが相当である。 

そうすると、被告は、そもそもＣｕｊｏ社の従業員に該当するものと認め

ることはできない。したがって、原告ＳＩの主張は、採用することができな

い。 

  ⑷ 職務著作性の成否 20 

日本の著作権法１５条１項は、法人等の発意に基づきその法人等の業務に

従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下

に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に

別段の定めがない限り、その法人等とする旨規定し、米国の著作権法１０１

条は、職務著作とは、従業員がその職務の範囲内で作成する著作物をいう旨25 

規定している。 
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これを本件についてみると、Ｃｕｊｏ社の事業実態はなく、被告はＣｕｊ

ｏ社の従業員として本件各著作物を作成したものではないから、日本法にお

いても米国法においても、本件各著作物に職務著作性を認めることはできな

い。 

これに対し、原告ＳＩは、仮に職務著作が成立しない場合であっても、本5 

件音楽契約に署名したのは被告自身なのであるから、本件音楽契約の締結時

点で被告からＣｕｊｏ社に著作権が移転したと解すべきである旨主張する。 

しかしながら、本件音楽契約は本件Ｆ以外著作物の著作権の譲渡を定めた

ものではなく、独占排他的ライセンスの設定を定めたものであることは、前

記において説示したとおりである。したがって、原告ＳＩの主張は、採用す10 

ることができない。 

また、原告ＳＩは、本件音楽契約に署名をした被告が、同契約締結後２０

年も経過してからこれに矛盾する権利主張をすることは、禁反言の原則に抵

触し、信義則上認められない旨主張する。しかしながら、本件音楽契約は本

件Ｆ以外著作物につき独占排他的ライセンスの設定を定めたにすぎないこと15 

は、上記において説示したとおりである。そうすると、本件音楽契約の定め

に反し、本件Ｆ以外著作物の著作権を主張する原告ＳＩに対し、被告におい

て当該著作権が自らに帰属することを主張することは、当然であって、当該

主張が信義則に反しないことは明らかである。したがって、原告ＳＩの主張

は、採用することができない。 20 

 ５ 本件権利譲渡契約に基づく著作権の移転（争点６－３） 

   本件権利譲渡契約は、原告ＳＩとＣｕｊｏ社との間で締結されているところ、

Ｃｕｊｏ社が本件Ｆ以外著作物に係る著作権を保有していたものと認められな

いことは、前記において説示したとおりである。したがって、原告ＳＩは、本

件権利譲渡契約に基づき、本件Ｆ以外著作物に係る著作権を取得する余地はな25 

く、原告ＳＩは、本件Ｆ以外著作物の著作権を保有するものとはいえない。  
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６ 本件著作物Ｆに係る著作権の帰属（争点６－４） 

   前記前提事実、証拠（甲１７、１８）及び弁論の全趣旨によれば、２０００

年１０月２０日に本件音楽契約が締結され、同年１１月末日頃、同契約の成果

物として本件著作物ＡないしＥが納品されたこと、本件著作物ＣないしＥには

「エンジェル」と称されるキャラクターとして、本件著作物Ｆに類似したイラ5 

ストが既に含まれていたこと、被告は２００１年１月頃に来日した際、原告Ｓ

Ｉから、本件著作物Ｅに含まれるエンジェル１よりもう少ししっかりした鳥が

欲しいなどと言われたため、本件著作物Ｆ（エンジェル２）を制作したこと、

原告ＳＩは本件著作物ＣないしＥのエンジェルを本件著作物Ｆのエンジェル２

に置き換えた電子データを保有していること、以上の事実が認められる。 10 

   上記認定事実によれば、被告は、原告ＳＩからの依頼に基づき、本件著作物

Ｅに含まれるエンジェル１を改良するものとして、本件著作物Ｆ（エンジェル

２）を制作し、これを原告ＳＩに納品しており、その際に格別特段の合意をし

なかったことが認められる。上記の事実経過を踏まえると、本件著作物Ｆ（エ

ンジェル２）の権利関係については、本件著作物Ｅと同種扱いとする旨の黙示15 

の合意があったものと認めるのが相当である。 

そして、本件著作物Ｅを含む本件Ｆ以外著作物については、本件音楽契約に

よっても本件権利譲渡契約によっても、原告ＳＩにその著作権が譲渡されたも

のといえないことは、前記において説示したとおりである。そうすると、本件

著作物Ｅと同種扱いとする旨合意された本件著作物Ｆについても、原告ＳＩに20 

その著作権が譲渡されたものということはできない。 

したがって、本件著作物Ｆの著作権が原告ＳＩに帰属しているものと認める

ことはできない。 

 ７ 著作権の帰属についてのまとめ 

   以上によれば、本件各著作物の著作権は、日本及び米国のいずれにおいても、25 

原告ＳＩに帰属するものと認めることはできず、この理は、上記著作権のうち
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複製権及び譲渡権についても同様である。    

第７ 商標権の帰属 

１ 争点１－２（本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することの確認の利益の有無） 

  前記前提事実によれば、原告ＳＩは、本件本訴商標をいずれも登録し、本件

商標権１及び２については原告ＳＧに一旦移転したものの、再度原告ＳＧから5 

移転を受けており、本件本訴商標は、現在原告ＳＩを商標権者として登録され

ていることが認められる。 

そうすると、本件本訴商標は、原告ＳＩを商標権者として登録されているの

であるから、本件本訴商標権が原告ＳＩに帰属することの確認を求める本件請

求３は、その必要性を欠くものであり、訴えの利益を認めることができない。 10 

これに対し、原告ＳＩは、被告が商標無効審判請求をしているところ、無効

審判手続は、商標登録を抹消するための手続であり、当該商標権の有効性及び

その帰属について確認を求めることはできず、無効審判が係属した場合に確認

訴訟を排斥するような規定は存在しないことからしても、訴えの利益が認めら

れる旨主張する。 15 

  しかしながら、原告ＳＩの確認請求の目的は、上記のとおり、本件本訴商標

権の有効性等に係る判断を求めるものであるところ、商標法４６条は、商標登

録が有効かどうかは、一次的には商標に関する専門性を有する特許庁が商標無

効審判において判断する旨規定し、同法６３条２項において準用する特許法１

７８条６項は、商標無効審判を経ずに直接裁判所に対し上記の判断を求める訴20 

えを提起することはできない旨規定している。そうすると、本件本訴商標権の

有効性等に係る判断を求める確認請求は、上記の各規定の趣旨に反するもので

あり、商標法の趣旨に照らしても、不適法なものとして却下を免れないという

べきである。したがって、原告ＳＩの主張は、採用することができない。 

 ２ 争点７（本件各商標権の返還義務及び返還協力義務の有無） 25 

  ⑴ 本件ライセンス契約の締結から解除までの経過等 
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    前記前提事実、前記認定事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の

事実を認めることができる。 

   ア 原告ＳＩは、２０００年１０月２０日、Ｃｕｊｏ社及びＢｉとの間で、

音楽作品及びそのアルバムカバーアートに係る著作権等に関し、前記前提

事実のとおり、本件音楽契約を締結した。 5 

 イ 被告は、２０００年１１月末日頃、Ｂｉを通じて、原告ＳＩに対し、本

件音楽契約に基づき、本件著作物ＡないしＥを納品した。また、被告は、

２００１年１月頃に来日した際、原告ＳＩの求めに応じて、本件著作物Ｆ

を制作し、これを納品した。さらに、被告は、２００１年５月頃、Ｂｉを

通じて、原告ＳＩに対し、本件音楽契約に基づき、本件著作物ＧないしＸ10 

を納品した。 

ウ 原告ＳＩは、２００２年１１月２５日、本件商標２の出願を行い、同商

標のＡ（別紙商標目録２記載のＡ）は、２００４年４月１６日に登録され、

同商標のＢ（別紙商標目録２記載のＢ）は、２００４年５月１４日に登録

された。そして、原告ＳＩは、２００９年６月２９日に本件商標権２を原15 

告ＳＧに移転し、原告ＳＧは、２０２１年１１月２４日に、再び本件商標

権２を原告ＳＩに移転した。 

エ 原告ＳＩは、２００３年３月１７日、本件商標１の出願を行い、同商標

は、同年１０月２４日に登録された。そして、原告ＳＩは、２００９年６

月２９日、原告ＳＧに本件商標権１を移転し、原告ＳＧは、２０２０年１20 

０月１９日に、再び本件商標権１を原告ＳＩに移転した。 

オ 原告ＳＩは、２０２０年１２月２６日、本件商標３の出願を行い、同商

標は、２０２１年９月２７日に登録された。 

カ 原告ＳＩは、２０２１年６月３０日、本件商標４及び５の出願を行い、

同商標は、２０２２年３月１５日に登録された。 25 

キ 原告ＳＧは、２０１０年１２月８日、被告との間で、被告が創作するデ
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ザイン等を利用する権利に関し、前記前提事実のとおり、本件ライセンス

契約を締結した。 

ク 被告は、２０１３年頃以降、原告らに対し、新しいデザインを提供しな

くなった。（甲５７） 

ケ 被告は、２０１４年３月３１日、原告ＳＧに対し、原告らが被告との契5 

約に違反したのみならず、意図的にアディダスとの関係を妨害してきたこ

となどを理由として、本件ライセンス契約を同年５月１日付けで解除する

旨通知し、原告ＳＧにおいて、同日までに、被告の名前、画像、デザイン、

絵、詩、物語並びに「Gonzo Cuntry」及び「Mark Gonzales」の名称の使用

を停止することを求めた。（乙５） 10 

コ 原告らは、２０１４年６月９日、被告に対し、本件ライセンス契約５条

を「被告は、新しい画像、デザイン、情報及び活動を原告ＳＧに提供する

ものとし、少なくとも年３回、原告ＳＧからの新しい画像やデザインの要

求に応じるものとする。原告ＳＧは、一度につき１０枚程度の画像やデザ

インを要求することができる。」と変更するほか、同１１条を「被告は、15 

『Materials』に関する一切の知的財産権を保有する。原告ＳＧは、全ての

ライセンス対象の商品について『ⒸMark Gonzales』と明記することにより、

被告の作品であることを明示しなければならない。原告ＳＧは、本件ライ

センス契約終了時に原告ＳＧが行った登録を被告に返還することを条件に、

権利保護のために『Materials』を登録することができるものとする。」と20 

変更することなどを提案した和解案を送付した。（乙９４） 

サ 原告らは、２０１４年８月１０日、被告に対し、新住所を教えてほしい

旨のメールを送信したものの、被告は、新住所を知らせなかった。これを

受けて、原告らは、同月２１日、被告に対し、再三の依頼にもかかわらず

新住所を知らせてもらえない状況を、本件ライセンス契約７条に定める権25 

利の放棄とみなし、これまで預かっていた無料サンプルは全て処分したこ
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とのほか、被告の新住所を原告らに報告しないという慣習を継続すること

は、被告の権利を放棄したものとみなす旨を記載したメールを送信した。

また、原告らは、翌２２日、被告に対し、以前のメールでは新住所の報告

漏れについて正式な見解を表明したが、希望の無料サンプルが指定されれ

ば、可能な限り対応する旨記載したメールを送信した。（甲５９） 5 

シ 原告らは、２０１４年から２０２１年の間、被告に対し、商品デザイン

について承認を求めるメールを多数送信したが、被告から返信はなかった。

（甲５０、５１、５６、５７、乙２８ないし７０） 

ス 原告らは、２０１０年から２０１３年までの間、被告に対し、本件ライ

センス契約に基づき、毎年４万米ドル（２０１１年のみ５万米ドル）のラ10 

イセンス料を送金した。そして、原告らは、２０１４年から２０１９年ま

での間も、毎年４万米ドルのライセンス料を送金したが、当該ライセンス

料はいずれも受領されなかった。（甲３６） 

セ 被告は、２０２０年３月２日、原告ＳＧに対し、本件ライセンス契約が

同年１２月３１日をもって終了することを確認した上、同契約１１条に基15 

づき、原告らが商標登録した被告の氏名及びデザインに関する商標権を、

全て被告に返還することを求めるとともに、２０１４年から２０１９年ま

でのロイヤリティの支払を求めることなどを記載した書面を送付した。（乙

６） 

ソ 被告は、２０２０年３月６日、原告ＳＧに対し、原告ＳＩの代表者が本20 

件ライセンス契約は２０２１年１２月３１日に終了すると主張しているが、

同契約が２０２０年１２月３１日に終了することは、同契約１０条が「１

０年を限度として更新できる」とされていることからも明らかであるなど

と記載した書面を送付した。（乙７） 

タ 原告らと被告は、本件ライセンス契約のロイヤリティの支払について協25 

議し、被告は、２０２０年７月１７日、原告らに対し、本件ライセンス契
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約が２０２１年１２月３１日まで有効であることを記載した上で、本件ラ

イセンス契約のロイヤリティ３２万米ドルの支払を求める書面を送付した。

そして、原告らは、これに先立つ２０２０年７月６日、被告に対し、３２

万米ドルを支払った。なお、３２万米ドルは、２０１４年から２０２１年

まで、１年当たり４万米ドルとして計算したロイヤリティ合計額に相当す5 

る。（甲１３、３６） 

チ 被告は、２０２１年４月１２日、原告ＳＧに対し、本件ライセンス契約

が２０２０年１２月３１日の有効期限を過ぎても更新されなかったために

同契約が同日をもって終了したこと、残りの在庫品については１２ヶ月間

のセルオフ期間が設けられているが、原告ＳＧは、２０２１年１月１日以10 

降、残りの在庫品についても、被告の知的財産を使用することはできず、

セルオフ期間中に新たな製品を製造する権利を有しないこと、全世界にお

ける被告に係る製品の製造中止を求めること、原告ＳＧが支払った２０２

１年分のロイヤリティは、年間ロイヤリティではなく、同年の間に残った

在庫品を売却するためのロイヤリティであること、本件ライセンス契約の15 

更新をしない理由は、原告ＳＧが本件ライセンス契約３条、４条、７条及

び支払条件に違反していることであること、原告ＳＧがアジア諸国内で登

録した「マーク・ゴンザレス」の商標権の返還を求めること、以上の内容

等を記載した書面を送付した。（乙３） 

ツ 原告らは、２０２１年９月、被告に対し、製品の承認を求めるメールを20 

送信したが、被告は、同月２６日、どの製品も承認できないし承認される

予定もない旨返信した。（乙７１ないし７５） 

⑵ 本件ライセンス契約の適用範囲 

前記前提事実によれば、本件ライセンス契約は、被告が、原告ＳＧに対し、

アジアにおいてアディダスインターナショナルＢＶ等が製造する商品と競合25 

しない限度で、被告の肖像、絵画、詩、物語並びに「Gonzo Cuntry」及び「Mark 
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Gonzales」という名称（本素材）を利用することができる独占排他的な権利

を与えるものであり（同１条、２条）、原告ＳＧは、被告の要求があれば被

告に返還することを条件として、「Gonzo Cuntry」、「Mark Gonzales」及び

被告のデザインを保護するために商標登録することが認められたものである

（同１１条）。そして、上記認定事実によれば、原告ＳＩの出願登録に係る5 

本件各商標は、被告本人の人物識別情報である氏名のほか、被告のデザイン

を代表するエンジェルやロゴについて、その標章とするものであるから、本

件ライセンス契約にいう「本素材」に該当するものといえる。 

そうすると、被告は、本件ライセンス契約１１条に基づき、本件各商標権

の返還を求めることができると解するのが相当である。 10 

  ⑶ 原告らの主張に対する判断 

ア 原告らは、本件商標１及び２が本件ライセンス契約締結以前に出願され

ており、本件音楽契約に関連して出願されたものであることは明らかであ

るとして、本件ライセンス契約１１条の適用対象外である旨主張する。 

しかしながら、本件音楽契約によれば、被告制作に係るデザイン等につ15 

いては、宣伝目的のために独占排他的ライセンスが設定されるにとどまり、

その著作権は譲渡されないことは、前記において説示したとおりである。

そうすると、原告らの主張が、上記デザイン等が本件音楽契約に基づき既

に原告ＳＩに譲渡されていたことを前提とするものであれば、その前提を

欠くものといえる。 20 

また、既に制作されたデザイン等を後に契約の対象とすることはあり得

ることであるから、当該契約が遅れてされたからといってその対象に含ま

れないということにはならない。このことは、本件ライセンス契約の前に

出願登録されていた本件商標２（ＭＡＲＫ ＧＯＮＺＡＬＥＳ）につき、同契約１１

条において改めて「Mark Gonzales」の商標登録をすることができるものと25 

明示的に確認されたことからも裏付けられるものといえる。しかも、本件
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各商標は、被告本人の人物識別情報である氏名すら含まれるものであるか

ら、原告らが本件ライセンス契約終了後においても半永久的に本件各商標

を保有することができるとする原告らの主張は、当事者間の合理的な意思

解釈としても極めて不自然であり、それ自体信用性を欠くというほかない。 

のみならず、前記認定事実によれば、原告らが２０１４年６月に被告に5 

送付した和解案においても、原告らは、商標権を被告に返還すること自体

は認めており、その後も、被告が、２０２０年３月２日、原告ＳＧに対し、

本件ライセンス契約が同年１２月３１日をもって終了することを確認した

上、同契約１１条に基づき、原告らが商標登録した被告の氏名及びデザイ

ンに関する商標権を全て被告に返還することを求めるとともに、２０１４10 

年から２０１９年までのロイヤリティの支払を求めたところ、原告らは、

２０２０年７月６日、被告に対し、３２万米ドルを支払ったものの、その

当時、原告らが本件各商標権を被告に返還することができない旨主張して

いた事情をうかがうことはできない。 

これらの事情の下においては、被告のみならず原告らにおいても、被告15 

において本件ライセンス契約１１条に基づき本件各商標権の返還を求め得

ることが当然の前提とされていたものと認めるのが相当である。 

したがって、原告らの主張は、採用することができない。 

 イ 原告らは、本件商標１及び３については、被告がＣｕｊｏ社の従業員と

して創作し、原告ＳＩがＣｕｊｏ社から当該商標に係る著作権を譲り受け20 

た旨主張するものの、被告がＣｕｊｏ社の従業員であるといえないことは、

前記において説示したとおりである。 

また、原告らは、本件商標３については、本件音楽契約に関連するロゴ

そのものであるし、本件商標４及び５についても、同契約の対象となるデ

ザインであるから、本件ライセンス契約の対象外である旨主張する。しか25 

しながら、仮に本件商標３ないし５が本件音楽契約の対象のデザインであ
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ったとしても、本件ライセンス契約の締結後に出願された被告のデザイン

に係る上記各商標が、同契約１１条にいう「被告のデザイン」に該当する

ことは明らかであるから、同条に定める返還義務の対象となる登録商標に

は、明らかに含まれるものといえる。 

ウ 原告らは、被告が２０年もの間、本件商標１及び２の商標登録について5 

異議を述べていなかったにもかかわらず、当該ブランドが利益を生み出し

てから返還を求めるのは信義則違反である旨主張する。しかしながら、本

件各商標は、本件ライセンス契約１１条に定める返還義務の対象となる登

録商標であることは、前記において説示したとおりである。そうすると、

原告らが多額の資金を投じて育てたブランドであるなどという原告らの主10 

張を十分に考慮しても、同契約締結当初から返還義務の対象となることが

当然の前提とされていた以上、被告が同契約に基づき返還請求をすること

が信義則違反であるとはいえない。したがって、原告らの主張は、前記認

定とは異なる前提に立って主張するものにすぎず、その前提を欠くもので

ある。 15 

エ 原告らは、本件商標権１及び２について時効取得が成立していると主張

するものの、原告らは、本件ライセンス契約に基づき返還義務があること

を前提としてこれらを使用していたものであるから、当該事実関係を踏ま

えると、少なくともその使用は、民法１６３条にいう「自己のためにする

意思」をもったものとはいえない。そうすると、本件商標権１及び２につ20 

いて時効取得が成立しているということはできない。 

オ その他の原告らの主張も、本件各商標に係る標章及び本件ライセンス契

約の内容並びに上記認定に係る事実経過に照らし、不自然かつ不合理なも

のであり、当該認定とは異なる前提に立って主張するものに帰する。した

がって、原告らの主張は、いずれも採用することができない。 25 

  ⑷ 小括 
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以上によれば、原告らには、本件各商標権の返還義務及び返還協力義務が

あるものと認められ、原告らが当該義務を負うことを前提とした反訴請求も、

同様に理由があることになる。 

第８ 本件ライセンス契約の債務不履行による損害賠償債務の有無（争点８） 

 １ 商標権返還義務違反（本件ライセンス契約１１条） 5 

前記第７によれば、原告らは、本件ライセンス契約１１条に基づき、本件各

商標権の返還義務を負うものと認められる。しかしながら、前記認定事実及び

弁論の全趣旨によれば、被告は、２０２０年３月２日、原告らに対し、本件各

商標権の返還を求めているものの、原告らはこれらを返還していないことが認

められる。そして、前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば、被告は新たなラ10 

イセンシーに対しライセンス契約を締結することができず、これによりライセ

ンス料相当額の損害を被っているものと認めるのが相当である。 

したがって、原告ＳＧは、被告に対し、本件ライセンス契約の債務不履行に

基づく損害賠償義務を負うものといえる。 

 ２ 製品化の承認取得義務違反等（本件ライセンス契約３条） 15 

   上記１によれば、その余の点につき判断するまでもなく、原告ＳＧと被告と

の間において、本件ライセンス契約に関する債務不履行に基づく損害賠償債務

が存在するものといえるが、本件各不法行為の成否に関する争点（後記第９）

との関係及び本件の審理経過に鑑み、その余の義務違反の存否についても、以

下判断する。 20 

  ⑴ 本件ライセンス契約３条は、被告は、デザイン又はサンプルを受領してか

ら２週間以内に承認し、承認しない場合には代替案を提供する旨規定してい

る。そして、本件ライセンス契約９条は、被告が同契約５条に定めるデザイ

ン又は承認を提供しないことにより同契約に違反した場合、原告ＳＧは、被

告の承認を得ることなく、原告ＳＧが保有する全ての本素材を利用する権利25 

を留保するものと規定している。 
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    これを本件についてみると、前記認定事実によれば、原告らは、２０１４

年から２０２１年の間、被告に対し、商品デザインについて承認を求めるメ

ールを多数送信したものの、被告から返信はなかったことが認められる。そ

うすると、原告らは、本件ライセンス契約３条に基づき、デザインに係る承

認申請をしていたのに対し、被告は、当該承認申請に対し返信をしなかった5 

ものといえるから、原告らは、本件ライセンス契約９条に基づき、被告の承

認を得ていない場合であっても、原告らが保有する全ての本素材を利用する

ことができることになる。 

したがって、原告ＳＧは、本件ライセンス契約に係る製品化の承認取得義

務に基づく損害賠償責任を負うものとはいえない。 10 

  ⑵ また、前記認定事実によれば、２０１４年８月１０日、原告らから被告に

対して新住所を教えてほしい旨のメールを送信したものの、被告は新住所を

知らせなかったこと、同月２１日、原告らが被告に対し、本件ライセンス契

約７条に定めるサンプル提供を受ける権利の放棄とみなす旨のメールを送信

したこと、翌２２日、原告らが被告に対し、無料サンプルの希望があれば可15 

能な限り対応する旨のメールを送信したこと、以上の事実が認められる。 

    上記認定事実によれば、原告らは、取り得る限りの対応をしたにもかかわ

らず、被告が原告らに対し新住所を知らせなかったためにサンプルを提供で

きなかったことが認められる。そうすると、原告らがサンプルを提供できな

かったのは、原告らの責めに帰することができない事由によるものと認める20 

のが相当である。したがって、原告ＳＧは、本件ライセンス契約に係るサン

プル提供義務に基づく損害賠償責任を負うものとはいえない。 

  ⑶ア 被告は、本件ライセンス契約９条が「被告が第５条に定めるデザイン又

は承認を提供しない」場合を定めているところ、同５条にはデザイン等の

提供のみが定められており「承認」については何ら定めるものではないか25 

ら、被告が原告らの承認申請に対して「承認」しなかったとしても、同５
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条には違反せず、同９条を適用する前提を欠く旨主張する。 

しかしながら、「承認」という文言は、同契約において３条でのみ使用

されており、同５条がデザインの提供義務を定めるのと同様に、同３条が

デザイン又はサンプルの承認義務又は代替案の提供義務を定めていること

を踏まえると、同９条は、被告が「第５条に定める」デザイン又は「第３5 

条に定める」承認を提供しない場合をいうものと解するのが相当である。 

そうすると、本件ライセンス契約３条の規定を併せ考慮すれば、同９条

の「承認」は、同３条の「承認」をいうものであり、被告の主張は、本件

ライセンス契約全体の趣旨目的を正解しないものといえる。 

   イ 被告は、原告ＳＩが、ＳＨＩＦＦＯＮ社から承認申請のメールを受領し10 

た僅か３９分後に承認の回答をしたり（乙１２０）、被告の承認を得てい

ないのに承認を得た旨のメールを送信したりしたことが複数回あるから

（乙１２１ないし１２３）、原告ＳＧの主張は虚偽である旨主張する。し

かしながら、被告が根拠とする上記メールは、原告らがＳＨＩＦＦＯＮ社

とのサブライセンス契約に基づいて同社のデザインを承認したやり取り15 

にすぎず、上記認定を左右するものとはいえない。 

   ウ 被告は、本件ライセンス契約において、製品化を承認するか否かについ

ては、被告が唯一絶対の裁量という非常に強い権限を有していることを踏

まえると、原告らが同契約９条により使用できるのは、被告が過去に製品

化を承認した「Materials」（本素材）に限られると解すべきである旨主張20 

する。しかしながら、同契約９条は、「被告の承認を得ることなく、原告

ＳＧが保有する全ての本素材を利用する権利を留保するものとする。」と

規定しているのであるから、被告の主張は、上記の規定内容と整合するも

のとはいえず、独自の見解をいうものである。実質的にみても、現に被告

が２０１３年頃以降新デザインを全く提供していないことは、前記認定事25 

実のとおりであり、被告の主張によれば、原告らは２０１３年頃以降被告
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のデザインを新製品に全く利用できないことになる一方、原告らは本件ラ

イセンス契約に基づき毎年４万米ドルもの対価義務を負うのであるから、

被告の主張は、本件ライセンス契約の実態に照らしても、不合理であると

いうほかない。 

   エ したがって、被告の主張は、上記の限度においては、いずれも採用する5 

ことができない。 

 ３ 小括 

   以上によれば、原告ＳＧと被告との間において、本件ライセンス契約に関す

る債務不履行に基づく損害賠償債務が存在するものといえる。 

第９ 本件各不法行為の成否 10 

 １ 争点２－１（本件不法行為１に係る権利侵害の有無） 

原告ＳＩは、本件告知行為１は、被告がＥｉに対し、本件告知事実１に係る

情報を恣意的に伝え、被告の主導で行われたものであるとして、被告は共同不

法行為者としての責任を負う旨主張する。 

しかしながら、被告がＥｉに上記情報を提供したことを認めるに足りる証拠15 

はなく、当該情報提供を推認できるような事実も認めるに足りない。 

かえって、証拠（乙１１０、１１１）及び弁論の全趣旨によれば、Ｅｉは、

Ｌｉｃｅｎｔｉａ社の従業員から、上記情報を提供され、これを同業者や関係

者に伝えた旨陳述しているところ、ブランドビジネスの基礎となるマスターラ

イセンスの効力に疑義があるとの情報を入手したＥｉの立場として、そのリス20 

クを同業者や関係者と情報共有したその後の行動には、格別不自然なところは

なく、その陳述内容も、具体的かつ迫真的に事実経過を説明するものであり、

その信用性は高いものといえる。 

したがって、本件告知行為１について、被告は共同不法行為者としての責任

を負うものと認めるに足りない。 25 

これに対し、原告ＳＩは、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社が本件告知事実１を単独でＥ
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ｉに伝えたというのは無理がある旨主張するものの、Ｅｉの上記陳述の信用性

を減殺するには、原告ＳＩの主張は、その具体性を欠くというほかなく、米国

在住の被告とＥｉとの関係も不明であり、原告ＳＩの共同不法行為に関する主

張は、憶測の域を出るものではない。 

かえって、上記証拠及び弁論の全趣旨によれば、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社は、被5 

告（「マーク・ゴンザレス」のブランド）の代理店の立場にある会社であるから、

Ｅｉと同業者であるＬｉｃｅｎｔｉａ社が、単独で本件告知事実１をＥｉに伝

えたことも、格別不自然であるとはいえない。そして、Ｌｉｃｅｎｔｉａ社は、

被告とは別法人であり、被告と同一主体ということはできず、また、被告がＬ

ｉｃｅｎｔｉａ社に対し本件告知事実１に係る情報を提供したものとは認める10 

に足りず、その他に、本件告知行為１について被告が共同不法行為者としての

責任を負う法的根拠及びこれを構成する事実を認めるに足りない。 

以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、本件不法行為１

に係る権利侵害を認めることはできない。 

 ２ 争点３（本件告知行為１に先立つ被告の不法行為〔本件不法行為２〕の成否） 15 

    原告ＳＩは、被告がＥｉに本件告知事実１に係る情報を提供したことは明ら

かであるところ、この情報提供自体が、原告ＳＩの名誉権や営業権を侵害する

旨主張する。 

    しかしながら、被告がＥｉに上記情報を提供したことを認めるに足りる証拠

はなく、当該情報提供を推認できるような事実も認めるに足りないことは、前20 

記において説示したとおりである。 

したがって、前記１において説示したところと同様に、本件不法行為２に係

る権利侵害を認めることはできない。 

３ 争点４（本件告知行為２による不法行為〔本件不法行為３〕の成否） 

  ⑴ 名誉毀損の有無 25 

別紙警告書面（本件警告書面）には、本件ライセンス契約では、被告が事
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前に承認しない限り、原告らは被告の知的財産を製造・販売する権限を持た

ないところ、被告は一切の承認をしていないこと（告知事実⑧）、仮に原告

らが被告の承認を得ていたとしても、本件ライセンス契約は２０２０年１２

月３１日をもって失効・終了したので、２０２２年１月１日以降は、被告の

知的財産の使用を中止しなければならないこと（告知事実⑨）、原告らは、5 

本件ライセンス契約に基づき、被告に係る商標権を被告に引き渡さなければ

ならないこと（告知事実⑩）、以上の事実が記載されている。 

上記告知事実⑧ないし⑩（本件告知事実２）は、本件ライセンス契約に関

する事実を摘示するものであるが、被告のデザインを現に使用するサブライ

センシーに対し、被告とのマスターライセンスが終了していることを告知す10 

ることは、当該ライセンス業務を主とする原告らの社会から受ける信用その

他の客観的価値を毀損することは明らかである。 

したがって、本件告知行為２は、原告ＳＩの名誉を毀損するものといえる。 

  ⑵ 違法性阻却事由の有無 

ア 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する15 

事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示

された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったとき

は、上記行為には違法性がなく、仮に上記証明がないときであっても、行

為者において上記事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その

故意又は過失は否定される（最高裁平成６年（オ）第９７８号同９年９月20 

９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３８０４頁参照）。 

イ まず、上記にいう公共性、公益性についてみると、証拠（甲３、乙７６

ないし９２、９５）及び弁論の全趣旨によれば、代理人弁護士作成に係る

本件警告書面（本件告知事実２）には、被告の知的財産に係る権利関係が

記載されているところ、被告はスケートボーダー兼アーティストとして世25 

界的にも著名であり、そのブランドを商品化したアパレル製品もアジアを
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中心に広く展開され、これに関与するサブライセンシーその他の取引関係

者も多数存在することが認められる。 

これらの事情を踏まえると、本件告知事実２は、被告個人の社会におけ

る影響力のほか、ビジネス上多大な影響を受ける取引関係者が多数存在す

ることに鑑みても、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専5 

ら公益を図ることにあったものといえる。 

これに対し、原告ＳＩは、本件告知事実２は原告らと被告との契約問題

に起因するから公共性がなく、その目的は、原告らの運営するブランドの

取引先を奪い取り、不当に利益を搾取しようというものであるから、公益

性がない旨主張する。しかしながら、本件告知事実２は、本件ライセンス10 

契約に基づく当事者双方の立場を説明しようとしたにすぎず、これを超え

て、原告ＳＩ主張に係る不当な目的を認めることはできない。その他に、

原告ＳＩの主張を十分に考慮しても、上記認定に係る影響等の大きさに鑑

みると、上記判断を左右するものとはいえない。したがって、原告ＳＩの

主張は採用できない。 15 

   ウ 次に、上記にいう真実性についてみると、告知事実⑩について、原告ら

が本件各商標権の返還義務を負うことが真実であることは、前記において

説示したとおりである。また、告知事実⑧については、製品化の承認取得

義務違反までは認められないものの、原告らが被告の承認を得ていないこ

と自体は真実である。そして、告知事実⑨についても、本件ライセンス契20 

約の終了時期について見解の相違はあるものの、少なくとも２０２２年１

月１日以降、被告の知的財産が使用できないことについては、真実である

といえる。そして、本件警告書面全体の内容を踏まえると、本件告知行為

２を受けたサブライセンシーにとっては、被告の知的財産を今後使用でき

るかどうかが最も重要な部分であると認められるところ、本件告知事実２25 

は、この部分において正に真実を伝えるものといえる。 
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これらの事情を踏まえると、本件告知事実２は、その重要な部分につい

て真実であることの証明があったものといえる。 

これに対し、原告ＳＩは、本件告知行為２により営業権が侵害されたと

も主張するものの、本件告知行為２に係る摘示事実の重要な部分が真実で

ある以上、営業権侵害についてもその違法性を欠くことは、上記の理と同5 

様である。 

したがって、原告ＳＩの主張は、採用することができない。 

  ⑶ 以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、本件不法行為

３に係る権利侵害を認めることはできない。 

第10 その他 10 

その他に、仮に被告制作に係るアートワークを商品化しビジネスとして成功

させたことにつき、原告らに多大な投資及び貢献があったとしても、被告から

合意なく、被告のアイデンティティたる知的財産権を一方的に奪うことが許さ

れるものではなく、原告らの主張立証を改めて十分精査しても、上記合意を認

めるに足りないことは、上記において説示したとおりである。 15 

なお、原告らは、口頭弁論が終結した後、令和６年１１月２０日付けで口頭

弁論の再開を求めているところ、一旦終結した弁論を再開するか否かは当該裁

判所の専権事項に属し、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求

することができない。もっとも、裁判所の当該裁量権も絶対無制限のものでは

なく、弁論を再開して当事者に更に攻撃防御の方法を提出する機会を与えるこ20 

とが明らかに民事訴訟における手続的正義の要求するところであると認められ

るような特段の事由がある場合には、裁判所は弁論を再開すべきものである。 

しかしながら、口頭弁論の再開を求める理由は、米国著作権法の解釈に関す

る意見書を提出するためのものであるところ、当該争点については約２年以上

にわたり議論が尽くされたにもかかわらず、原告らは口頭弁論の終結後に当該25 

意見書をもって当該争点に関する主張立証の補充を求めるにすぎず、念のため
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に仮にその意見書の内容を参酌したとしても、本件事案の実相に迫るものでは

なく、当該契約書の一部の文言を切り出してこれを抽象的に解釈するにとどま

るものであって、明らかに前記判断を左右するものとはいえない。 

これらの事情を踏まえると、上記特段の事由を認めることはできず、弁論を

再開すべきものと認めることはできない。 5 

第11 結論 

以上によれば、本訴請求については、このうち本件請求３及び予備的請求２

⑵に関する訴えはその利益がないからこれらをいずれも却下し、その余の本訴

請求は理由がないからこれらをいずれも棄却し、反訴請求については理由があ

るからこれを認容することとして、主文のとおり判決する。 10 
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