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事 件 番 号 平成18年(行ケ)10497号 部

○登録商標「ＭＡＧＩＣＡＬＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」につき，先出願に係る他人の登

録商標「ＴＨＥ ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」「Ｐａｙｌｅｓｓ ＳｈｏｅＳｏｕｒｃ

ｅ」に類似し，商標法４条１項１１号に違反して商標登録されたものであるから，そ

の商標登録を無効とすべきものであるとして，審判請求人の上記主張を排斥して「審

判請求は成り立たない」とした審決を取り消した事例

（関連条文）商標法４条１項１１号，１５号，１９号

本件は，登録商標「ＭＡＧＩＣＡＬＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」（登録第４７７３３４４号。

以下，「本件商標」という。）の登録を無効とすることを求めた請求を成り立たないとし

た審決（無効２００５－８９１０６）に対する取消訴訟である。

Ｘは，本件商標の商標権者である。Ｘ（ペイレス・シューソース・ワールドワイド・イ

ンコーポレイテッド）は，店舗数約５０００店に及ぶ北米最大規模の靴専門の小売店チェ

ーンを運営する会社である。Ｘは，本件商標は，先出願に係る登録商標である「ＴＨＥ

ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」（登録第４６０８４１７号），「Ｐａｙｌｅｓｓ ＳｈｏｅＳｏ

ｕｒｃｅ」（登録第２５１３７３９号）等に類似するとともに，Ｘの店舗の名称として周

知・著名な「Ｐａｙｌｅｓｓ ＳｈｏｅＳｏｕｒｃｅ」と類似し，これを指定商品である

「短靴，編上靴」等に使用したときに当該商品がＸと何らかの経済的・組織的関係のある

者の提供に係る商品であるかのように誤認され，出所につきいわゆる広義の混同を生ずる

ものであり，また，不正の目的をもって使用するものであるから，商標法４条１項１１号，

１５号又は１９号に違反して登録されたものであると主張して，本件商標の登録を無効と

することを求める審判を特許庁に請求した。

しかるに，特許庁の審決は，本件商標は，一連に一体的に表示されるもので，殊更「Ｓ

ＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」の部分のみを分離して称呼しなければならない理由は見当たらない

から，「マジカルシューソース」の称呼のみを生ずるものであって，Ｘの挙げる引用商標

のいずれにも類似せず，Ｘの店舗名である「Ｐａｙｌｅｓｓ ＳｈｏｅＳｏｕｒｃｅ」に

も類似しないとして，審判請求は成り立たないとした。そこで，Ｘが審決の取消しを求め

たのが，本件訴訟である。

本判決は，まず，本件商標（「ＭＡＧＩＣＡＬＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」）につき，「Ｍ

ＡＧＩＣＡＬ」の部分は，我が国において普通に使用されている英単語であり，商品の内

容を修飾する内容とも理解できることからすれば，自他商品識別機能は小さく，他方，

「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」の部分は，新たな言葉ないし造語であるから見る者の注意をひ

くものと認められ，全体のほか「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」の部分が，自他商品識別機能を



有する特徴的部分というべきであるとした。

他方，Ｘの挙げる引用商標のうち「ＴＨＥ ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」については，定冠

詞「ＴＨＥ」の部分は自他商品識別機能を有する部分とはいえず，同機能を有する部分は

「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣＥ」の部分というべきであるとし，また，「Ｐａｙｌｅｓｓ Ｓｈ

ｏｅＳｏｕｒｃｅ」については，「Ｐａｙｌｅｓｓ」の部分は新たな言葉ないし造語とし

て見る者の注意をひく部分であり，また，「ＳｈｏｅＳｏｕｒｃｅ」の部分も同様に造語

として見る者の注意をひくものということができるとした。

そして，本件商標と各引用商標とは，いずれも特徴的部分として「ＳＨＯＥＳＯＵＲＣ

Ｅ」ないし「ＳｈｏｅＳｏｕｒｃｅ」の部分をとらえることができ，その称呼において共

通する（なお，当該部分について外観において共通する。また，当該部分からいかなる観

念が生ずるにせよ，観念が生ずる限度で共通する）から，本件商標と各引用商標とは類似

するものであり，本件商標の商標登録は商標法４条１項１１号の規定に違反してされたも

のというべきであるとして，審決は取り消すべきものであるとした。

また，本判決は，上記に続けて，Ｘは，本件商標の出願時までには，「ペイレスシュー

ソース」をその略称とする北米最大の靴専門の小売店として我が国でも広く知られるに至

っており，上記各引用商標もＸに係る商品を示す商標として広く知られていたから，仮に

本件商標の商標登録が商標法４条１項１１号に違反してされたものでないとしても，同項

１５号に違反してされたものというべきであり，また，Ｙは，本件商標の出願前に上記の

事情を認識していたものであるから，仮に本件商標の商標登録が商標法４条１項１１号，

１５号に違反してされたものでないとしても，同項１９号に違反してされたものというべ

きであるとしている。


