
原告（Ｘ）製造の印刷機（「リソグラフ」）の

みに使用される，Ｘの登録商標が付された印刷

インクボトルの使用済み容器を被告ら（Ｙ）が

回収し，Ｙが製造するインクを充填して，Ｘの

印刷機の利用者に販売した。Ｘは，商標権侵害

にあたるとしてＹに対し当該行為の差止，損害

賠償等を求める訴訟を提起した。原審はＸの請

求を棄却したので，Ｘが控訴した。本判決は，

Ｙの商標権侵害を認めた。判旨は支持するが，

詰替え事業自体は適法であり，当該ビジネスの

具体的な実現手段の検討を要する。

原判決及び本判決についての判例研究は，本

稿後掲注記４）を参照されたい。

＜参照条文＞　商標法２条３項，36条，38条

２項，民法709条

１．当事者とその行為等

Ｘは，孔版印刷機及び孔版印刷用インク等の

製造販売等を業とする株式会社である。Ｘは

「印刷インキ」その他の商品を指定商品とする

【事　実】

【要　旨】
３種の登録商標（以下，「本件商標」という）

にかかる商標権（以下，「本件商標権」という）

を有している。

Ｘ印刷機は，通常，Ｘの製造販売に係る，孔

版印刷用インクの充填されたインクボトルを機

器の該当部分に嵌め込んで使用するものであ

り，内容物たるインクを使用し切った場合には，

インクボトルごと新品に交換するものとされて

いる。インクボトルは，対応する印刷機の該当

部分に嵌合するために特徴的な形状となってお

り，対応する印刷機のみに使用できるようにな

っていると共に，本件商標が表示されている。

Ｙ１は，プラスチック原材料販売及びプラス

チック製品の製造販売等を業とする株式会社で

あり，Ｙ２は，プラスチック原材料等の販売を

業とする株式会社である（以下，Ｙ１およびＹ２

を，「Ｙ」と総称する）。

Ｙは，Ｘ印刷機用の，Ｘの製造販売に係るイ

ンクボトルに，Ｙ１が製造したインク（以下，

「Ｙインク」という）を充填して販売している。

Ｙの販売態様には，Ｘ印刷機の利用者から使
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用済みのインクボトル（空容器）の引渡しを受

けて，同形のインクボトル（引渡しを受けた当

該インクボトルに限らない。）にＹインクを充

填して販売する場合（販売態様①）と，顧客が

空のインクボトルを提供することを前提としな

い場合（販売態様②）とがある（ただし，販売

態様②の存在については，原審では認定されて

おらず，控訴審においてはじめて認定されたも

のである）。

ＸはＹの行為が本件商標権を侵害するもので

あるとして，Ｙに対して，その販売する孔版印

刷用インクのインクボトルに本件商標を使用す

ることの差止め，本件商標を付したインクボト

ルの廃棄，および損害賠償を求めている。

２．原判決１）の判旨

原判決は，以下のように判示して，Ｘの請求

を棄却した。

「一般に，商標法上の商標の「使用」に該当

するというためには，当該商標が商品の取引に

おいて出所識別機能を果たしている必要がある。

この点に照らせば，個別の取引において，買

主から商品の容器又は包装紙等が提供され，売

主が商品を当該容器に収納し，あるいは当該包

装紙等により包装して，買主に引き渡す場合に

は，当該容器ないし包装紙等に商標が表示され

ていたとしても，商標法上の商標の「使用」に

は該当しない。けだし，この場合には，容器な

いし包装に付された商標とその内容物である商

品との間には何らの関連もなく，当該商標が商

品の出所を識別するものとして機能していない

ことが外形的に明らかだからである（例えて言

えば，顧客が酒店に空瓶を持参して，酒を量り

売りで購入する場合や，顧客が鍋等の容器を豆

腐店に持参して豆腐等を購入する場合と，同様

である。）。」

「…これを本件についてみると，前記認定に

よれば，Ｙの孔版印刷用インクの販売において

は，顧客はＹ２ないしＹ１の地域特約店に空イン

クボトルを引き渡し，Ｙ１が当該空インクボト

ルにＹインクを充填し，これが再びＹ２ないし

Ｙ１の地域特約店から顧客に納品されるもので

あり，インクボトル上の本件商標の表示は，当

該インクボトルがもともとＸから購入されたも

のであることから，当初からインクボトルに付

されていたものである。

そうすると，Ｙの孔版印刷用インクの販売に

おいては，本件商標は顧客からＹインクを充填

するための容器として提供されたインクボトル

に当初から付されていたものであって，本件商

標とインクボトルの内容物である商品たるＹイ

ンクとの間には何らの関連もなく，本件商標が

商品の出所識別標識としての機能を果たす余地

のないことが外形的に明らかであるから，Ｙの

行為は商標法にいう商標の「使用」に該当しな

いものというべきである。」

「…Ｘは，Ｘ印刷機を使用している顧客（事

業所等）においては，購買部門と使用部門とが

異なるので，実際にＹインクを使用する者はイ

ンクボトルにＹインクが充填されていることは

知らず，インクボトルに表示されている本件商

標を見てインクボトルにはＸのインクが充填さ

れていると誤認する旨を主張する。

しかしながら，顧客が法人である場合には，

当該顧客の第三者との間の取引については当該

取引を担当する従業員（取引の権限を授権され

た代理人）を基準としてその認識を検討すべき

であり（民法101条１項参照），Ｙインクの購入

後にこれを使用する従業員がインクボトルと内

容たるインクとの関係を知らないとしても，単

に商品購入後の購入者内部における事情にすぎ

ず，これを理由に本件商標が出所表示機能を果

たしていると認めることはできない。Ｘの主張

は，法人が取引主体となった場合における法律

関係の基本的理解を欠くものといわざるを得

ず，到底採用できない。」
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これに対し，Ｘは控訴した。

本判決は，Ｘの差止等請求および損害賠償請

求を認容した（損害賠償請求については一部認

容）。以下では，Ｙの商標権侵害を肯定した判

示部分のみ紹介する。

「…Ｙが，本件商標が付された空インクボト

ルにＹインクを充填して販売する行為を行って

いることは，当事者間に争いがないところ，か

かる行為が形式的には「商品の包装に標章を付

したものを譲渡し，引き渡（す）行為」（商標

法２条３項２号）に該当することは明らかであ

る。しかしながら，商標の本質は，自他商品の

出所を識別するための標識として機能すること

にあると解されるから，Ｙの行為が，本件商標

の「使用」に該当し，本件商標権を侵害すると

いうためには，当該商標が商品の取引において

出所識別機能を果たしていることが必要となる

というべきである。そこで，以下，この観点か

ら検討する。」

「…認定事実によれば，①Ｙは，顧客から使

用済みの空インクボトルの引渡しを受けて，同

形のインクボトル（引渡しを受けた当該インク

ボトルに限らない。）にＹインクを充填して販

売する態様の行為のみならず，顧客が空インク

ボトルを提供することを前提とせず，空インク

ボトルに充填されたＹインクを販売する態様の

行為をも行っており，②Ｙ１は，Ｙ２及び多数の

地域特約店を通じて，約1500もの顧客（販売先）

と取引をしており，その取引規模は，個人的な

小規模取引のようなものとは全く異なる大規模

なものであり，③ＹがＹインクの販売の際に使

用するパンフレット，注文書等には，Ｘ印刷機

やこれに対応したインクカートリッジの名称が

そのまま使用されている反面，上記パンフレッ

トには，「ＹインクがＸと無関係に製造された

ものである」旨のいわゆる打ち消し表示もされ

【判　旨】

ておらず，むしろＹインクがＸの純正インクで

あるかの如き誤解を招く記載もあり，④Ｙが顧

客に納品する，Ｙインクの充填されたインクボ

トルにも，本件商標が付されたままであり，い

わゆる打ち消し表示もされておらず，⑤Ｙの顧

客において，実際にインクを使用する者のみな

らず，購買担当者も，ＹインクがＸとは無関係

に製造されたものである点について正確な理解

をしていない事例があり，⑥孔版印刷用インク

については，購入後に再譲渡されることも一般

に行われている，というのである。

これらの事情によれば，ＹのＹインクの販売

行為が，市場における取引者，需要者の間に，

「本件商標が付されたインクボトルに充填され

たインクがＸを出所とするものである」との誤

認混同のおそれを生じさせていることは明らか

であるから，本件商標は，商品（インク）の取

引において出所識別機能を果たしているもので

あって，Ｙの行為は，実質的にも本件商標の

「使用」に該当し，本件商標権を侵害するもの

というべきである。」

「…また，Ｙが，顧客から使用済みのインク

ボトルの引渡しを受けて，同形のインクボトル

にＹインクを充填して販売する態様（…販売態

様①）の行為においても，前記認定のとおり，

Ｙのパンフレット等には，Ｘ印刷機等の名称が

そのまま使用され，打ち消し表示もされておら

ず，むしろＹインクがＸの純正インクであるか

の如き誤解を招く記載もあること，Ｙが納品す

る，Ｙインクの充填されたインクボトルにも，

本件商標が付されたままであり，打ち消し表示

もされていないこと，これらに起因して，Ｙの

顧客（販売先）において，実際にインクを使用

する者のみならず，購買担当者も，Ｙインクが

Ｘとは無関係に製造されたものである点につい

て正確な理解をしていない事例があること等が

認められるのであるから，顧客から空インクボ

トルの提供があっても，それ故に，顧客が「イ
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ンクボトルに充填されているインクがＸと無関

係に製造されたＹインクである」ことを正確に

認識することができるとはいえない。」

１．はじめに

本件においては，印刷機の使用済みのインク

ボトルにインクを（再）充填し，印刷機メーカ

ー純正のインクよりも廉価で提供するビジネス

が問題となっている。このようないわば「詰替

えビジネス」は消費者としては歓迎するところ

であろうが，印刷機メーカーにとっては，当然

ながら，歓迎できない存在であろう。このよう

なビジネスが活発になされるということは，単

にメーカー純正のインク（とその容器）の売上

が低下するというだけでなく，印刷機本体を安

く提供して顧客を囲い込んでから，消耗部品の

提供や本体のメンテナンス等で利益を上げると

いう印刷機メーカー側のビジネスモデル自体が

成立しなくなるという事態も招きかねない２）。

印刷機メーカー側としては，法的対策を含めた，

何らかの対策を講じたいところであろう。

本件は，このような詰替えビジネスを行う業

者に対する，印刷機メーカー側の商標権の行使

が問題となった３），おそらく初めてのケースで

ある４）。詰替え業者である本件Ｙの再利用する

ボトルには，元から付されているＸの登録商標

がそのまま残存しているところから，Ｘの商標

権侵害行為該当性が争われたものである。この

問題につき，原判決は侵害を否定したが，本判

決はその結論を覆し，侵害を肯定している。こ

のように結論が分かれたのは，事実認定の違い

によるところが大きいが，同じ事実認定を前提

としている判示部分においても，原審と本判決

とでは解釈姿勢に相当な違いがあるものと思わ

れる。

以下においては，本件で最大の争点であった

「商標としての使用」の問題を中心に５），原判

【研　究】

決の認定判断についても適宜言及しつつ，本判

決の評釈を行うこととしたい。

２．被疑侵害者の行為の実質に着目した侵害

否定論

判旨も指摘するように，本件のＹの行為は，

本件商標の指定商品である印刷インクの包装に

本件商標を付したものを譲渡するものであるか

ら，これが形式的には商標法２条３項２号に該

当し，本件商標の「使用」を構成するものであ

ることは明らかである。

しかし，このように形式的には商標の使用に

あたる行為であっても，侵害が否定されること

はありうる。そのような帰結が導かれる根拠と

しては，まず，商標法26条などの明文の規定に

より登録商標権の効力が制限される場合が考え

られるが，本件で問題となっているのは，その

ような明文の規定がない場合に，法解釈により

侵害を否定できるか，という点である。すなわ

ち，本件でＹは，Ｙの行為は（実質的には）商

標の「使用」に該当しないと主張しており，こ

れの成否が問題となっているのである。

形式的に侵害を構成する行為に対して，その

行為の実質を検討して，侵害否定の結論を導出

するための理論としては，本件Ｙの上記主張の

ように商標の「使用」を否定する解釈論のほか，

商標機能論も挙げられる。商標機能論とは，

（形式的には侵害を構成する）被疑侵害者の行

為が登録商標の本質的機能を害するものでない

場合には，商標権侵害の実質的違法性を欠くも

のとして許される，とする理論であり，主とし

てパーカー事件６）をはじめ，いわゆる並行輸入

の許否が問題となった事案において採用されて

きているものであるが，本件においては，次に

述べるように，商標機能論の下では侵害は否定

されないと考えられる。

すなわち，本件で仮に商標の使用が肯定され

るとすれば，ＹはＹインクの出所（すなわちＹ）
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を識別するものとして本件商標を使用している

こととなり，これが商標の本質的機能である出

所表示機能７）を害するものであることが明らか

であるからである。なお，商標機能論は，いわ

ゆる並行輸入が問題となる場面のほか，商品の

小分け，詰替えや包装替えが問題となる場面に

おいても妥当するものであり，その具体的態様

によっては同理論の下で侵害が否定されうる

が，ここで問題となる詰替えとは，あくまで商

標権者自身の了解の下で流通に置かれた商品の

包装を替える行為のことである。本件のように，

もともと商標権者自身の商品の包装であったも

のに，他者に由来する商品を詰める行為は，こ

れまで商標機能論の文脈で議論されてきた「詰

替え」とは全く異なる行為であり８），本件にお

いて商標機能論によって侵害が否定される余地

は，上述のとおり，ないといわざるを得ない。

このように，いったん「使用」が肯定されて

しまうと，実質的違法性論からも侵害が肯定さ

れてしまうこととなるので，Ｙとしては「使用」

について争う必要があるのである。

３．商標としての「使用」

形式的に商標法２条３項の下で商標の「使用」

に該当する行為であっても，それが自他商品・

役務を識別する態様でなされているのでなけれ

ば，商標としての使用に該当しない，とする解

釈論は多くの裁判例の採用するところであり，

学説上も支持されている９）。そのような裁判例

としては，カルタおよびその容器の蓋に「一休

さん」の文字とともに「テレビまんが」と表示

する行為が，そのカルタがテレビ漫画映画「一

休さん」を基に作られ，絵札に表される登場人

物のキャラクター等が当該テレビ漫画映画に由

来するものであることを表示するにすぎないか

ら，登録商標「テレビマンガ」の使用にあたら

ないとした例10），実物のレーシングカーに表示

されている「Marlboro」というマークを，プ

ラスチックモデルカー上に再現表示するための

シールの図柄として用いる行為について，登録

商標「Marlboro」の使用にあたらないとした

例11）などがある12）。非純正の消耗部品の第三者

による提供が問題となったという点で，本件と

事実関係が比較的近い例として，Ｘ製のファク

シミリに使用する，被告製造にかかるインクリ

ボンの外箱に「For brother」，「ブラザー用」

などと表示する行為について，被告製品の自他

商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様

でなされていないとして，これをＸ登録商標

「brother」ないし「ブラザー」を商標として使

用する行為であると解することはできないとす

るものがある13）。

商標法の目的は商標の保護を通じて商標を使

用する者の信用を維持することで需要者が商標

を信頼して商品選択を行うこと，および事業者

間の品質競争を確保することにある14）。ある商

標が自他商品・役務の（出所）識別標識として

機能していないということは，それが付された

商品や役務が特定の出所に由来するものとの認

識を需要者は抱かないということであり，その

ようなものに保護を与えたところで上記の目的

になんら資するところがない。かえって，その

ような場合にも商標権の効力を及ぼすことは，

登録商標（ないしこれに類似する商標）を用い

て商品や役務の属性を記述する行為を禁止する

ことに繋がりかねず，同業者の営業活動の自由

を著しく阻害する結果となろう。普通名称や慣

用表示，品質表示などの構成上本来的に自他識

別力を欠く商標について，後発的に自他識別力

を獲得したものを除き，商標法はこのような商

標の登録を認めておらず（３条１項および同２

項），このような商標は登録商標権の効力範囲

からも除外されている（26条１項２号ないし４

号）のは，このような趣旨からであろう。そう

であるとすると，登録商標それ自体は自他識別

力を有しているが，そのような商標の「使用」
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の外観を呈する行為が，当該商標の自他識別機

能を発揮させる態様でなされていないようなケ

ースについても，商標法が特に定めを置いてい

ないからといって形式的にこれを侵害とするよ

りも，上記のような解釈論により侵害を否定す

るほうがむしろ法の趣旨にかなうといえよう。

本件の原判決および本判決のいずれも，登録

商標が自他識別機能ないし出所識別機能を果た

していない場合は，商標としての使用が否定さ

れる，という理解を前提に判断を行っており，

このこと自体は上記のような従前の裁判例の流

れに沿うものであり，支持できる。しかし，具

体的にどのような場合に「自他識別機能ないし

出所識別機能を果たしていない」とすべきかに

ついては，原判決と本判決とでは理解を異にし

ているように思われるので，以下において詳し

く検討することとしたい。

４．Ｙの顧客の認識

既に述べたとおり，原審においては，Ｙの販

売態様は，販売態様①についてしか認定されて

いない。本判決が侵害を肯定したのは，控訴審

の段階で販売態様②の存在が認定されたことが

大きいといえようが15），販売態様①に関する判

断についても，原判決と本判決とでは異なって

いると思われる。

販売態様①について，原判決は，一般論とし

て，個別の取引において，買主から商品の容器

が提供され，売主が商品を当該容器に収納して

買主に引き渡す場合には，容器に付された商標

とその内容物である商品との間には何らの関連

もなく，当該商標が商品の出所を識別するもの

として機能していないことが「外形的に明らか」

であるので，当該容器に商標が表示されていた

としても，商標法上の商標の「使用」には該当

しないと述べている。そして，これを本件にあ

てはめて，本件商標は顧客から被告インクを充

填するための容器として提供されたインクボト

ルに当初から付されていたものであって，本件

商標とインクボトルの内容物である商品たるＹ

インクとの間には何らの関連もなく，本件商標

が商品の出所識別標識としての機能を果たす余

地のないことが「外形的に明らか」であるから，

Ｙの行為は商標法にいう商標の「使用」に該当

しないと結論している。

原判決の上記判断は，次に述べるように，支

持できない。

原判決の一般論が述べるように，買主から商

品の容器が提供され，売主が商品を当該容器に

収納して買主に引き渡す場合には，容器に付さ

れた商標が自他識別機能を果たしていないとい

うことが「外形的に明らか」といえるのであろ

うか。原判決は，この一般論について，「例え

て言えば，顧客が酒店に空瓶を持参して，酒を

量り売りで購入する場合や，顧客が鍋等の容器

を豆腐店に持参して豆腐等を購入する場合と，

同様である」とも述べている。確かに，このよ

うな例においては，容器に付された商標が（買

主にとっては）自他識別機能を果たしていない

と直感される。しかし，だからといって上記の

ような一般論が正当化されるわけではない。買

主が提供する容器に売主が商品を収納するケー

スについても，その具体的内容については多種

多様なものが考えられるのであり，そのすべて

について取引の外形から一律に商標としての使

用を否定してよいというのは，危険な一般化で

あろう。原判決のいう上記酒の量り売りの例に

しても，売主が収納する酒が，買主の持ち込む

空瓶に示された銘柄に対応するものであること

が謳われているならば，買主にとって，その瓶

に付された商標は，売主によって収納された酒

の出所を識別する機能を依然として果たしてい

ると評価すべきであろう16）。仮にこのような場

合も（取引の外形から）一律に商標としての使

用が否定されるとすれば，上記の売主の収納す

る酒が実際はラベルに示された銘柄とは異なる
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銘柄のものであったとしても商標権侵害に問え

ないことになるが，このような帰結は妥当では

ないと思われる。

結局のところ，このような取引の外形は，顧客

の認識を判断する際の一判断要素にすぎず，商

標の使用か否かを判断するにあたっては，他の

具体的事情も勘案して，問題の商標について顧

客がどのような認識を持っているかを探求する

ことが必要なのである。これを行うことなく17），

本件販売態様①から「外形的に明らか」として，

商標としての使用を否定した原判決の姿勢は妥

当なものとはいえないであろう18）。

この点，本判決は，販売態様①についても，

取引の外形以外の具体的事情を勘案して，「顧

客から空インクボトルの提供があっても，それ

故に，顧客が「インクボトルに充填されている

インクがＸと無関係に製造されたＹインクであ

る」ことを正確に認識することができるとはい

えない」と結論している。こちらのほうが妥当

な判断といえよう。

５．「商標としての使用」の判断基準としての

需要者の範囲

原判決には，上記とは別の問題点もある。

原審においてⅩは，Ｘ印刷機を使用している

顧客（事業所等）においては，購買部門と使用

部門とが異なるので，実際にＹインクを使用す

る者はインクボトルにＹインクが充填されてい

ることは知らず，インクボトルに表示されてい

る本件商標を見てインクボトルにはＸのインク

が充填されていると誤認すると主張した。これ

に対し原判決は，民法101条１項を援用して，

「顧客が法人である場合には，当該顧客の第三

者との間の取引については当該取引を担当する

従業員（取引の権限を授権された代理人）を基

準としてその認識を検討すべきであ」り，「Ｙ

インクの購入後にこれを使用する従業員がイン

クボトルと内容たるインクとの関係を知らない

としても，単に商品購入後の購入者内部におけ

る事情にすぎ」ないとして，この主張を容れな

かった。

しかし，原判決のこのような判断は，妥当で

はないと思われる。

確かに，法人である顧客の認識については，

原判決のいうように，購買担当者を基準に判断

すべきであろう。すなわち，当該法人の購買担

当者にとって商標が自他識別機能を果たしてい

ないのであれば，取引を担当していない従業員

の認識にかかわらず，当該法人にとって当該商

標が自他識別機能を果たしていないと評価して

よいであろう。しかしながら，Ｘが主張してい

たのは，Ｘ印刷機の使用部門の従業員の認識を

もって法人の認識とせよということではなく，

Ｘ印刷機の実際のユーザである使用部門の従業

員の認識も考慮した上で商標としての使用かど

うかを判断せよ，ということだったのではない

だろうか。すなわち，Ｘ印刷機使用部門の従業

員を，販売態様①における取引主体である法人

とは別個独立の「需要者」として捉えられるか

どうかということが問題となっていたのではな

いかと思われる。

一般に，商標としての使用の有無を判断する

ときには，その商標の付された商品・役務の取

引者のみならず「需要者」を基準として判断さ

れる。このことは，商標法が「需要者の利益」

の保護を目的として掲げている点（１条），「需

要者が何人かの業務に係る商品又は役務である

ことを認識することができない商標」について

は登録を受けられないと規定している点（３条

１項６号）などから裏付けられよう19）。従来の

裁判例においても，商標の使用行為の外観を呈

する行為が実質的に商標としての使用にあたる

かどうかの判断に際して，具体的判断要素とさ

れているのは，問題の商標が表示されている位

置，大きさや，被疑侵害者の表示に含まれる語

の一般的理解などであり20），これらの要素は，
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要するに，被疑侵害者の商品に登録商標が付さ

れている態様から，一般需要者が当該登録商標

を当該商品の識別表示として受け止めるかどう

かを問うものといえよう21）。

そして，ここでいう「一般需要者」の範囲に

は，商標権が指定商品・役務の市場において，

独占的かつ全国的に登録商標を使用する権利で

あることに鑑みると，少なくとも問題となる登

録商標の指定商品・役務の一般需要者が含まれ

るとすべきであろう22）。すなわち，本件におい

て，商標としての使用の判断基準者には，本件

商標の指定商品のうち，本件で問題となってい

る「印刷インキ」の一般需要者が含まれるもの

とすべきであるということである。

しかしながら，原判決は，一般需要者ではな

く，顧客である法人のみを判断基準者として商

標としての使用について判断している。このよ

うな判断を正当化するには，少なくとも，Ｙイ

ンクを充填された本件インクボトルに付された

本件商標に接する可能性のある者のうち，「印

刷インキ」の需要者といえる者は当該法人に限

られるということがいえなければならないであ

ろう。本件で，販売態様①のみの存在を前提と

すると，Ｙインクを充填された本件インクボト

ルに付された本件商標に接する可能性のある者

としては，Ｘ主張のとおり，法人内部の購買担

当者と，実際のユーザの二者が考えられる。原

判決が述べているのは，先述のとおり，購買担

当者の認識をもって法人の認識とするというこ

とのみであり，購買担当者と実際のユーザとで

本件商標に関して認識の齟齬があった場合につ

いても，購入者の内部事情の問題にすぎないと

して，それ以上の検討を行っていない。しかし，

実際のユーザが，法人における職務を離れて，

印刷インキの需要者となりうるかどうかという

問題は，法人内部の問題とはいえないであろう。

このような問題について一切検討することな

く，もっぱら法人の認識を基準として，商標と

しての使用の有無を判断した点についても，原

判決には疑問がある23）。

この点，本判決においては，原判決と異なり，

販売態様②の存在についても認定されているこ

とから，一般市場における取引者，需要者を基

準に商標としての使用の有無について判断して

おり，法人内部のユーザが需要者たりうるかと

いう問題については，検討する実益がそもそも

失われている（そして，実際にも検討はなされ

ていない）。また，ここでいう「取引者，需要

者」が具体的にどの範囲の者であるのかについ

ては本判決は明らかにしていないが，本件商標

が「商品（インク）の取引において
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

出所識別機

能を果たしている」としていることから，本件

登録商標の指定商品のうち，本件で問題となっ

た「印刷インキ」の需要者の認識を基準に，商

標としての使用について判断しているとも読

め，そうであるとすると本判決の立場は正当で

あると評価できよう。

６．補論：打ち消し表示について

本判決は，ＹがＹのパンフレットや本件イン

クボトルに打ち消し表示24）をしていない点も勘

案して，Ｙの行為が商標としての使用にあたる

と結論している25）。確かに，本件のように，（打

ち消し表示の不存在も理由のひとつとして）混

同のおそれが肯定されるならば，それをもって

商標の使用を肯定してもよいであろう。しかし，

このことは，本件でＹが打ち消し表示を付して

さえいれば侵害が否定されていたという趣旨に

解されるべきものではない点に注意が必要であ

る。

打ち消し表示は，通常は需要者の混同のおそ

れを解消する効果を持つものであるが，本件に

おいて問題となったのは，混同の有無ではなく

商標の使用の有無である。打ち消し表示により

混同のおそれが解消されているとしても，依然

として商標としての機能は維持されているとい
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うことはありえよう。仮に，打ち消し表示の存

在により，当該打ち消し表示と本件商標で構成

される表示全体に接した一般需要者が，これを

本件インクボトルおよびその内容物がＸ純正品

と互換性を有するものであることを示すものに

すぎないと認識するに至っているのであれば，

本件商標はもはや自他識別機能を失っているも

のといえ，商標としての使用を否定することに

より，侵害を否定するべきであろう。そうでは

なくて，打ち消し表示によって，単に混同のお

それが解消されているにすぎない場合について

は，次に述べるとおり，商標権侵害を否定する

のには慎重であるべきであろう。

商標制度が需要者の混同を防止して，商標権

者の信用を維持するための制度であることは疑

いがないが（１条），そのような目的を達成す

るための手段として，混同のおそれがあるとき

のみ侵害を肯定するという立場を（不正競争防

止法２条１項１号とは異なり）商標法は採用し

ていない。すなわち，商標法の下では，未使用

段階の商標であっても登録により商標権が発生

するし，また，商標権の効力範囲は全国一律に

及ぶので，登録商標が周知でない地域において

登録商標を使用する行為（すなわち混同のおそ

れの認められない行為）であっても，商標権侵

害を構成する。そうすると，被疑侵害者の行為

が形式的に商標権侵害の要件を充足している場

合において，当該行為によっては需要者の混同

のおそれが生じないとしても，そのことをもっ

てただちに商標権侵害を否定するべきではな

く，そのような混同のおそれの存在しない状況

が，権利行使を認めてよい状況として商標法の

想定しているものであるかどうかについての検

討を要するということとなろう。

それでは，打ち消し表示によって混同のおそ

れが解消されているような状況については，こ

れが商標権の行使を認めるべき場合として商標

法の想定しているものといえるのであろうか。

この点の検討において参考となるのが，混同防

止表示付加請求権に関する制度である。商標法

は，登録商標の先使用者が登録商標出願時に現

に周知性を獲得している場合（32条）などの一

定の場合に，混同防止表示付加請求権を商標権

者に認めている。このことから，適切な表示を

付加することで出所の混同のおそれが解消され

うること自体は商標法は認めているということ

はいえよう。しかし，そのような場合以外は，

当然ながら，商標権者は商標法32条に基づき，

問題となる商標の使用行為自体の中止や，本判

決の主文にも見られるように，侵害組成物の廃

棄なども求めうるのであり，従って混同防止表

示付加による混同のおそれの解消は，このよう

な商標権に基づく禁止権が制限される場合に例

外的に認められるにすぎず26），登録商標の指定

商品への使用行為には，原則として当該使用行

為の禁止をもって対処するというのが商標法の

基本姿勢であるといえよう。

混同防止表示付加請求権のこのような位置づ

けを考えると，仮に打ち消し表示によって混同

状態が解消されているとしても，そのことをも

ってただちに商標権侵害を否定するべきではな

く，（商標としての使用が肯定されるならば）

原則として27）侵害を肯定すべきであろう28）。よ

って，本件においても，仮にＹが打ち消し表示

を付加していたとしても，それが単に混同のお

それを解消するものにとどまり，本件商標が自

他識別機能を果たしていない状態に至っていな

い場合は，侵害を肯定すべきであると思われる。

Ｙとしては，本件商標を削除するか，あるいは，

本件インクボトルの立体的形状の一部をなす形

で本件商標が表示されているなどの理由で，本

件商標の削除がそもそも物理的に不可能なので

あれば，本件商標が自他識別機能を果たさない

ような打ち消し表示を付加する必要があるとい

うこととなろう。

1125知　財　管　理　Vol. 55 No. 8 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



以上において，主として原判決の認定判断と

の関係において，本判決を検討した。

原判決と本判決との解釈姿勢は相当に異なっ

ているが，このような差異は本件Ｙが行ってい

るような詰替えビジネスに対する考え方の違い

からくるものであろう29）。原判決は，本件登録

商標が出所識別機能を果たしていないことが

「外形的に明らか」であるとして，具体的な需

要者の認識を吟味していない点からもうかがえ

るように，詰替えビジネス自体は当然許される

べきビジネスであるとの強固な信念の下に認定

判断を行っていたのではないかと推測される
30）。このような信念に固執するあまり，原判決

の解釈論は，詰替え業者の利益を偏重したもの

となっており，商標権者の利益および需要者の

利益との調和を失するものとなっていた感は否

めない。詰替えビジネス自体は正当なものであ

るとしても，それはあくまで商標権者の利益お

よび需要者の利益との調和の上で実現されるべ

きであるので，当該ビジネスの具体的な実現手

段について詳細に検討すべきであったように思

われる。

この点，本判決は，「本件損害賠償請求等が

認められたからといって，本件商標権を侵害し

ない態様でのＹインク等の販売までもが全面的

に禁止される筋合いでもないから，顧客に対し

純正インクの購入を強制することにはならない

というべきである」として，Ｙの権利濫用の主

張31）を退けていることからもうかがえるよう

に，ビジネス自体の正当性とその実現手段の商

標権侵害該当性の問題とを適切に峻別してお

り，こちらのほうが妥当な立場といえよう。

このように，本判決の基本姿勢およびそれに

基づく判断自体は評価されるものであるが，本

判決は侵害肯定例であることもあり，（原判決

とは異なり）いかなる場合において詰替え業者

おわりに
の侵害が否定されることとなるのかについての

本判決の立場は明らかではない。今後は，上述

の打ち消し表示の問題も含め，詰替え業者の採

るべき具体的な措置についての検討がなされる

べきであろう。このような課題を指摘しつつ，

本評釈を終えることとしたい。

注　記

1） 東京地判平15・１・21平成14（ワ）4835最高裁ウ

ェブサイト

2） もっとも，このようなビジネスモデルに基づく

事業活動が独占禁止法に違反する場合もあろう。

3） インクジェットプリンタ用インクタンクの使用

済み品を再加工し，製品化されたものを輸入す

る行為が，当該インクタンクに関する特許権の

侵害に当たるかが争われた例として，東京地判

平16・12・８平成16（ワ）8553最高裁ウェブサイ

ト［インクタンクⅠ］，東京地判平16・12・８平

成16（ワ）8557最高裁ウェブサイト［インクタン

クⅡ］。

4） 原判決の評釈として，石井茂樹・時の法令1696

号56頁（2003年），倉内義朗・パテント57巻４号

43頁（2004年）。本判決の評釈として，嶋末和

秀・知財ぷりずむ25号32頁（2004年），田村善

之・知的財産法政策学研究４号175頁（2004年）。

5） 損害額などの他の論点については，本稿の考察

の対象外とする。

6） 大阪地判昭45・２・27無体集２巻１号71頁

7） 商標機能論の問題とする商標の「本質的機能」

とは，判例（最判平15･２･27民集57巻２号125頁

［フレッドペリー］）は出所表示機能および品質

保証機能としているが，学説には出所表示機能

のみとするものもある。そのような学説の代表

的なものとして，木棚照一『国際工業所有権法

の研究』（日本評論社，1989）304～305頁，田村

善之『商標法概説［第２版］』（弘文堂，2000年）

478頁。その他の学説の整理や，商標機能論の詳

細については，宮脇正晴「商標機能論の具体的

内容についての一考察」立命館法学290号１頁

（2003年）を参照。

いずれにせよ，出所表示機能が本質的機能で

あることに争いはないので，本件で商標機能論

によっては侵害は否定されないとの結論に影響

はない。
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8） 田村「本件判批」前掲注４），180～181頁参照。

9） このような解釈論を支持するものとして，小野

昌延『商標法概説［第２版］』（有斐閣，1999年）

258頁，田村前掲注７），151頁以下，網野誠『商

標［第６版］』（有斐閣，2002年）849頁など。

10） 東京地判昭55・７・11無体集12巻２号304頁［テ

レビまんが］（控訴棄却：東京高判昭56・３・25

無体集13巻１号333頁）

11） 東京地判平５・11・19判タ844号247頁［Marlboro］

12） このほかの例として，東京地判昭51・10・20判

タ353号245頁［清水次郎長］，東京地判昭62・

８・28無体集19巻２号277頁［通行手形］，東京

地判昭63・９・16無体集20巻３号444頁［POS実

践マニュアル］，名古屋地判平４・７・31判時

1451号152頁［HAPPY WEDDING］，千葉地決

平６・３・25知裁集26巻１号301頁［三國志］

（抗告棄却：東京高決平６・８・23知裁集26巻２

号1076頁），東京地判平12・９・29判時1733号

108頁［デールカーネギー］（控訴棄却：東京高判

平14・２・28平成12（ネ）5295最高裁ウェブサイ

ト），東京地判平13・1・22判時1738号107頁［タ

カラ本みりん］（控訴棄却：東京高判平13・５・

29平成13（ネ）1035最高裁ウェブサイト），東京地

判平15・６・27平成14（ワ）16722最高裁ウェブサ

イト［家庭教師派遣業自主規制委員会］，東京地

判平16・３・24平成15（ワ）2534最高裁ウェブサ

イト［がん治療最前線］（控訴棄却：東京高判平

16・７・30平成16（ネ）2189最高裁ウェブサイト），

東京地判平15・5・31平成15（ワ）28645最高裁ウ

ェブサイト［尿素とヒアルロン酸の化粧水］ほか

多数。

13） 東京地判平16・６・23判時1872号109頁［ブラザ

ー］（控訴棄却：東京高判平17・１・13平成16

（ネ）3751最高裁ウェブサイト）。

14） 田村前掲注７），１頁参照。

15） 嶋末「本件判批」前掲注４），34頁，田村「本件

判批」前掲注４），183頁参照。

16） このような場合，商標としての使用は肯定しつ

つ，侵害の成否については商標機能論に委ねる

べきであろう。

17） 原判決においては，Ｙの顧客がＹの「販売方法」

について理解している旨の事実認定があるが，

Ｙインクの出所がＸではないことにつき理解し

ているかどうかについての事実認定はなされて

いない。

18） 嶋末「本件判批」前掲注４），35頁も，原判決の

このような一般論が「具体的な事実関係を捨象

してよいとするものであるとすれば，妥当とは

思えない」としている。

19） 商標権侵害が問題となる場面における商標の類

否についても，「取引者，需要者」を基準に判断

される。最判平９・３・11民集51巻３号1055頁

［小僧寿し］。

20） このほか，東京地判平10・７・22知裁集30巻３

号456頁［ALWAYS］（控訴棄却：東京高判平

11・４・22平成10（ネ）3599最高裁ウェブサイト）

においては，被告がコカ・コーラの缶に

「ALWAYS」と表示したものを販売する行為が

商標としての使用に該当しないとされたが，そ

の際に勘案された要素として，問題の商標が表

示されている位置や大きさ（問題の表記は，著

名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に，

一体的に記載されていること），および問題の標

記に含まれる語の一般的理解（「Always」が，

「常に，いつでも」を意味することは，一般に知

られているものと解されること，および

「Always Coca-Cola（オールウェイズ　コカ・コ

ーラ）」のキャッチフレーズは，商品の購買意欲

を高める効果を有する内容と理解できる表現で

あること）に加えて，「Always Coca-Cola（オー

ルウェイズ　コカ・コーラ）」のキャッチフレー

ズが長期間にわたり，大規模な広告宣伝がなさ

れてきたこと，が挙げられている。

21） 榎戸道也「商標としての使用」牧野利秋＝飯村

敏明編『新・裁判実務体系４　知的財産関係訴

訟法』397，410頁（青林書院，2001年）は，「被

告標章に接した一般需要者が被告標章の意味な

いし機能を認識するに当たり，その認識の仕方

に影響を及ぼすと考えられる事情が総合的に評

価され『商標としての使用』の要件の存否が判

断されるのである」と述べている。

22） ここで「少なくとも」と表現しているのは，指

定商品の需要者以外の者が含まれるか否かにつ

いて結論を留保したいためである。この点につ

き，田村「本件判批」前掲注４），182頁は，Ｙ

インクの「不具合に遭遇した直接のユーザーは，

（購買担当者から子細を告げられない限り）［Ｘ］

の商品一般について懸念を抱き…，以降，家庭

や他の職場等で［Ｘ］の商品を購入するか否か

を決定する際に一定の予断を持つことになるだ
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ろう」としていることから，Ｘの商品一般の需

要者について，商標としての使用についての判

断基準となる者に含めるべきとする立場である

ようにも読める。登録商標権者の信用の保護に

ついて最大限配慮する解釈といえよう。

23） 倉内「本件原判決判批」前掲注４），47頁および

田村「本件判批」前掲注４），182頁は，実際の

ユーザに「購入後の混同」が生ずるおそれがあ

ることを理由に，侵害を肯定すべきとしている。

24） ここでいう「打ち消し表示」とは，登録商標を

そのまま残存させた上で，新たに付加される表

示を指している。倉内「本件原判決判批」前掲

注４），47頁は，商標を読み取れない状態にする

ことも「打ち消し表示」に含めているようであ

るが，本稿においては上記のように理解してい

る。

25） また，裁判所側からＹに対し効果的な打ち消し

表示をした上でＹインクの販売を継続するとい

う和解案も提示されたようである（ただし，Ｙ

は過大の費用を要するなどと称してこれを拒否）。

26） もっとも，32条２項にいう「その他の侵害の予

防に必要な行為」として，商標権者は侵害者に

対して常に混同防止表示の付加を請求すること

は可能である。しかし，商標自体の削除や，場

合によっては商標が付された物品の廃棄を請求

することが可能であるのに，あえて混同防止表

示付加請求を選択する者はいないといってよい

であろう。

27） もっとも，打ち消し表示をする者の側に，その

者が他人の登録商標を使用していることについ

て，先使用など法が混同防止表示付加による救

済のみを認めている行為類型に匹敵するほどの

必然性（正当な理由といってもよい）が認めら

れれば，侵害を否定するという考え方もありえ

ないではない（この点については，本評釈での

詳述は避け，別稿に譲ることとしたい）。

28） 田村前掲注７）155頁は，「打ち消し表示がなさ

れているという一事をもって，ただちに混同の

おそれの有無を吟味しなければならないとする

と，抽象的に権利範囲を設定した商標法の趣旨

が達成されなくなる」として，打ち消し表示に

よって商標としての使用が否定される程の状態

に至っている場合に限り侵害を否定すべきであ

るとしている。

29） 嶋末「本件判批」前掲注４），35頁参照。

30） 同35頁参照。

31） Ｙは，Ｘによる本件商標権の行使を認めると，

実質上，顧客に対し純正インクの購入を強制す

ることに帰するから，当該権利行使は権利の濫

用に該当し，許されるべきではないとも主張し

ていた。

（原稿受領日　2005年４月27日）
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