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事実の概要

　Ｘ（原告・控訴人）は、「moto」という商標（以下、
Ｘ商標とする）について、指定商品を第 14 類「時
計」とする商標権（以下、Ｘ商標権とする）を有し
ている。Ｙ（被告・被上告人）は、訴外Ａ（モト
ローラ・モビリティ・エルエルシ―）が製造したス
マートウォッチ（以下、Ｙ商品とする）を販売した。
Ｙ商品には、「moto」または「moto 360」の標章
（以下、Ｙ各商標とする）が付されていたことから、
Ｘは、Ｙ商品の販売等がＸ商標権の侵害を構成す
るとして、その販売等の差止及び損害賠償を請求
した。なお、Ｘ商標権に対しては、指定商品中「腕
時計」について、平成 29 年 6 月 8 日に不使用取
消審判（50 条 1項）が請求され（同年 6月 23 日請
求の登録）、令和元年 5月 16 日に登録を取り消す
旨の審決がなされた。Ｘはこれを不服として審決
取消訴訟を提訴したが、本事件と同日、請求棄却
の判決が出されている（知財高判令 2・6・4 令和
元（行ケ）10094）。
　原審（東京地判平 31・2・22 平成 29（ワ）15776）は、
上記不使用取消審判の審決前であったが、Ｘ商標
が上記審判請求の登録前 3年以内（以下、要証期
間とする）に、腕時計に使用されたとは認められ
ないとして、Ｘ商標権の指定商品中「腕時計」に
ついて、不使用取消審判により取り消されるべき
ものであると判断し、これを理由に、Ｘによる差
止請求は権利濫用にあたるとした。他方、損害賠

償請求については、指定商品「腕時計」について
Ｘ商標権が不使用取消により消滅したとみなさ
れるのは、審判請求登録日（平成 29 年 6月 23 日）
であるところ、Ｘが損害賠償を求めているのは、
それ以前の平成 28 年 7 月から平成 29 年 2 月ま
でに行われた行為に対してであることから、その
一部を認容した。

判決の要旨

　控訴棄却。
　「要証期間内において、Ｘ商標が腕時計につい
て使用されたとは認められず、Ｘ商標の指定商品
中『腕時計』は、商標登録取消審判により取り
消されるべきものということができ、実際にも、
……審判の請求に基づき、商標登録の取消審判が
されている（ただし、審決取消訴訟が係属中）状
況にある」。
　仮に商標登録取消審判が成立したとしても、Ｙ
商品は、腕時計を除く「時計」と同一又は類似す
るものといえ、差止請求が認められるとの主張に
ついて、「Ｙ商品はスマートウォッチと呼ばれる
商品であるところ、……Ｙ商品の生産、販売、原
材料、品質、用途、需要者等に関する諸事情に照
らすと、Ｙ商品が、Ｘ商標の指定商品『時計』の
うち、『腕時計』と類似の商品であるということ
ができるのは格別、その他の指定商品（「腕時計」
を除く「時計」）とも類似の商品であるとは認め



新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.157

2 新・判例解説Watch2

られない」。
　「したがって、……Ｘによる差止請求は、権利
の濫用として許されないというべきである」。
　「一方、商標法 54 条 2 項によりＸ商標権の指
定商品中『腕時計』が消滅する効果が発生するの
は、平成 29 年 6 月 23 日……であるところ、Ｘ
が損害賠償を求めている期間は、平成 28 年 7 月
から平成 29 年 2 月までであるので、損害賠償請
求との関係では、権利濫用の抗弁は失当である。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　わが国の商標法は、登録要件として使用の意思
を要求しているが、実際に使用されていることは
要求しておらず（3条 1項参照）、また、権利行使
の際にも、当該商標が使用されていることは要件
とはされていない。
　しかしながら、使用されない商標には、保護す
べき出所に係る信用は何ら蓄積せず、保護すべき
利益が発生しない。加えて、そうした商標が登録
され、独占権が付与されている状態は、他者の商
標選択の自由を制限することにもなる。そこで同
法は、不使用取消審判（50条）の制度を設け、正
当な理由なく、3年以上継続して不使用の状態に
ある商標（以下、「不使用登録商標」という）について、
その商標権を取り消すことを可能としている。商
標法は、商標権が無効審判により無効と認められ
るべき場合には、権利行使ができないことを定め
ているが（39 条が準用する特許法 104 条の 3）、不
使用取消審判により取り消されるべき商標につい
て、こうした規定は存在しないため、同審判によ
り取り消されるべき商標権の権利行使の可否につ
いては、議論があった。
　本判決は、この論点について、不使用取消審決
が現に請求されている場合には、その審決の確定
前であっても、不使用登録商標にあたると裁判所
が判断した場合には、当該商標権に基づく差止請
求は、権利濫用にあたり許されないとの解釈を示
したものである。他方、損害賠償請求に関しては、
同取消審決確定の効果として、不使用取消審判の
登録日に当該商標権が消滅するとされていること
を理由に（54 条 2 項）、消滅日以前の当該商標の

使用に係る損害賠償請求は、権利濫用にはあたら
ないと判断した点で注目される。

　二　不使用の抗弁に関する議論と裁判例の状況
　商標法が登録主義を採用し、商標権の行使にお
いて、当該商標が使用されていることを要求して
いないのは、商標権という独占権のもとで、将来、
当該商標に信用が蓄積されることを支援・保護す
るためであるとされる。そのため、侵害行為時に、
商標権者等が商標を使用していないとしても、そ
の事実のみで権利行使を否定することは許されな
い１）。
　また、正当な理由なく、3年以上継続して商標
が不使用であった事実が認められるとしても、そ
の事実のみで権利濫用は認められないとする見解
が多数である。その理由としては、長期間不使用
の状態が続いていたとしても、不使用取消審判請
求の登録前 3年以内に商標権者が使用を開始す
れば、取消は認められないため（50 条 2 項）、上
記事実のみで権利行使を否定した場合、両者の商
標が併存することとなり、需要者の混同を生じさ
せる状況となってしまうこと２）、審判請求がなさ
れてはじめて、不使用の期間計算の起算点や商標
権の消滅日が定まるものであること３）があげら
れている。そのため、不使用取消審判が現実に請
求されていない場合には、3年以上不使用である
ことは、抗弁として認められないと解される。
　では、本件のように、現に不使用取消審判が請
求されている場合に、裁判所が、当該商標が取り
消されるべきか否かを判断し、権利行使を否定す
ることは許されるであろうか。
　古くは、取消審決が確定するまでは当該商標権
は有効に存在していることを理由に、商標権の侵
害が成立するとして、損害賠償請求を認める裁判
例が存在した（東京地判昭 58・9・28 判タ 514 号
307 頁［狩猟］）４）。もっとも、この事件は、裁判
所による特許の有効・無効に関する判断を認め、
無効理由を有する特許権の行使を権利濫用と判断
したキルビー最高裁判決５）以前の裁判例であり、
産業財産権の有効・無効に関する判断は特許庁の
専権事項であるとの理解を前提にしたものと思わ
れること、平成 8年商標法改正（平成 8年法律第
68 号）において、不使用取消審決の確定の効果
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として、商標権は、審決確定時ではなく、不使用
取消審判請求の登録時に遡って消滅するとされた
こと（54 条 2項）も考慮すれば、現行法において
も、当然に妥当する解釈とは言い難い６）。
　その後の裁判例には、現に不使用取消審判請求
がなされている事案において、取消の要件を満た
すと判断し、権利濫用に基づき差止請求を否定
するものが現れている（東京地判平 26・10・30 平
成 26（ワ）768 号［PITAVA］）。また、損害賠償請
求についても、確定前ではあるが、当該商標につ
いて不使用取消審決が出されていたことを 1つ
の考慮要素とし、権利濫用を認めた裁判例も存
在する（大阪地判平 26・8・28 判時 2269 号 94 頁
［melonkuma］）。ただし、前者は、4 条 1 項 16 号
による無効の抗弁の成立も同時に認められてお
り、後者は、被告の標章が被告を出所とするもの
として認知度を獲得していたという事実が認めら
れた事案であった。本件は、無効事由や、需要者
が当該商標の出所を被告と認識するような事情が
存在しない場合であっても、当該商標が不使用取
消審判により取り消されるべきものであることを
根拠として、差止請求を否定した点に特徴がある。

　三　不使用取消審判請求を要件とする不使用の
　　　抗弁
　学説においては、不使用取消審判が請求されて
いることを要件として、審決確定前であっても、
不使用登録商標に基づく差止請求について、権利
濫用（不使用の抗弁）を認めるべきとする見解が
多数といえる７）。現実に審判が請求され、請求登
録日よりも前に3年以上使用されていないことが
明らかであれば、審決が確定することにより、当
該登録日にさかのぼって商標権は消滅するため、
紛争の迅速な解決及び一回的解決を図るという観
点から、差止請求権の行使を否定すべきだからで
ある８）。また、使用しているかどうかの事実の判
断は、裁判所において比較的容易であることも指
摘される９）。
　本件では、判決時に取消審決が出されていた（か
つ、本判決と同日にその審決取消訴訟に関して棄却
判決が出されている）こともあり、審判の帰結と
の齟齬が生じる可能性は低い事案であったが、審
決確定前に抗弁の成立を認める場合、審判の帰結

との齟齬が生じる可能性もある（なお、原審の段
階では、審判が請求されたのみで審決は出されてい
なかったが、権利濫用が認められている）。
　この点について、学説においては、取消要件の
充足の判断が難しい場合には、手続を中止すべき
であり（56 条 1 項、特許法 168 条 2 項）10）、抗弁
の成立は、不使用取消審判により取り消されるこ
とが「明らか」な場合に限定すべきとされてい
る 11）。後の審決が不成立審決となった場合には、
商標が併存し、需要者に混同を生じさせる結果と
なることを考慮すれば、妥当であろう。なお、不
使用取消が明らかな場合であれば、原審のように、
取消審決が出される以前であっても、現実に審判
請求がなされていれば、権利濫用を認めることは
許されよう。

　四　損害賠償請求と不使用の抗弁
　本判決は、差止請求権の行使は否定したものの、
損害賠償請求については、商標権消滅の効果が発
生する不使用取消審判請求の登録日前の使用行為
に対するものであったことから、38 条 3 項に基
づき、これを認容している。
　これに対し、大阪地判平 25・10・17 平成 25（ワ）
127 号［RAGGAZZA］は、被告が商標使用を開始
した約 3か月後に原告の商標権が不使用取消審
決の確定により消滅した事案において、商標権が
消滅するまでに使用された期間はわずか 3か月
にとどまると述べて、損害賠償請求を棄却してい
る。もっとも、RAGGAZZA 事件では、禁反言の法
理に基づく権利濫用も認められており、不使用取
消の抗弁に基づいて損害賠償請求が否定されたも
のと理解することには疑問もある。
　学説においては、商標権消滅日後の使用につい
ては、損害賠償請求を否定すべきであるが、商標
権消滅日前の使用に対しては、否定されないとす
る見解が多数といえる 12）。商標権の消滅日まで
は商標権は有効に存在しており、38 条 3 項に基
づく使用料相当額の請求において、登録商標の使
用は要求されていないことから 13）、商標権消滅
日前の使用に対する損害賠償請求は原則として、
否定されないと解すべきであろう。
　もっとも、不使用を理由に取り消されることが
明らかな商標権については、最判平 9・3・11 民
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集 51 巻 3 号 1055 頁［小僧寿し］が示した、損
害不発生の抗弁に基づいて、損害賠償請求が否定
される可能性も指摘されており 14）、下級審にお
いても、商標権者が登録商標を使用していなかっ
た事案において、権利者の信用と結合した顧客吸
引力は全く存在しないとして、38 条 3 項に基づ
く損害賠償請求を否定した裁判例（名古屋地判平
13・11・9 判タ 1101 号 254 頁［JAMJAM］）が現れ
ている。しかしながら、これらの裁判例では、被
疑侵害者の使用した表示が、被疑侵害者を出所と
する表示として需要者に広く認識され、高い周知
性を獲得するに至っていたという事実が認定され
ている。38 条 3 項に関しては、不使用の事実の
みでその適用は否定されないと解されるため、商
標権の消滅日（不使用取消審判請求の登録日）より
前は、当該商標の無断使用から商標権者を保護す
べき利益は否定されず、損害不発生の抗弁が認め
られるには、不使用の事実以外に、上記の裁判例
のように、商標権者を出所として認識される余地
が認められないなど、特段の事情を要すると解す
べきであろう。

　五　その他の問題
　不使用取消審判が請求されていることを要件と
して不使用の抗弁を認める場合、自らは同審判請
求をしていない被疑侵害者が、第三者が行った同
審判請求を根拠に、不使用の抗弁を主張すること
ができるかという問題が生じる（本件では、利害
関係人にあたる訴外Ａが不使用取消審判の請求人で
あった）。現に審判請求がなされているのであれ
ば、不使用の期間計算の起算点や商標権の消滅日
等は確定されているのであるから、不使用取消審
判の請求人適格に限定はないことを考慮しても
（50 条 1項は「何人も」請求できるとする）、主張は
認められると解すべきであろう 15）。
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