
本件は，Ｙ（本訴被告・反訴原告）の有する

商標権侵害を認めて，Ｘ（本訴原告・反訴被告）

のジェロヴィタール化粧品の輸入販売等の差止

め等を認容した。Ｘの化粧品は，Ｙ化粧品の輸

入先でもともと同源であったルーマニア本国で

の製造主体が分かれた二社の競合社のうちの一

方からの輸入品であった。並行輸入と評価され

る余地がある製品か否か評価が分かれる。ジェ

ロヴィタール化粧品は，表示と品質の上で利用

者に誤認を与えるものなのか。購入者側からは，

購入ルートの選択の幅が増えるという側面もあ

る。登録商標がＹ自身の保有ではなく，ルーマ

ニア法人が保有していた場合はどうか。ＸＹ商

品が明確に区別できるような付加表示を行って

併存するような方法はないか等々を考える好材

となる事件である。

Ｙの商標権行使は，権利濫用とまでは言えな

いとされた。権利濫用の抗弁が成立しない以上，

侵害の成立は己を得ないと思われるが，商標の

本質までをも考えさせる論点（例えば，Ｙがル

【要　旨】
ーマニアからの輸入化粧品を販売するのではな

く，Ｙ保有商標使用の別の化粧品のみを日本で

製造販売していたような場合はどのように考え

るべきか等）が含まれている。

＜参照条文＞　商標法４条１項７号，10号，

19号，同法36条，同法37条，同法38条１項，同

法39条（特許法104条の３準用），同法47条，民

法１条

裁判所の認定した事実関係は，詳細である。

本稿では，商標権行使の権利濫用の問題と侵害

が成立した場合の損害額について商標法38条１

項の適用関係の問題をとりあげて論じたい。以

下には，本稿の論述との関係で要約する。

Ｘは，平成15年２月からGEROVITAL・ジ

ェロヴィタール等の標章を付した化粧品をルー

マニアのジェロヴィタール社（Ｇ社）から輸入

販売等したところ，遅くとも昭和60年４月ころ

【事　実】
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から現在に至るまで，同じくルーマニアから

「GEROVITAL H3」を使用した化粧品を輸入販

売していたＹから，Ｘ商品の広告を取扱った企

業等に対し商標権侵害の告知がなされた。また，

ＹはＹのホームページ中にも商標権侵害等の訴

訟が裁判所で係属中であること，類似品に注意

して欲しいなどの掲載をした。

Ｙは，我が国で化粧品等を指定商品として

「GEROVITAL－H3」「ジェロビタール／

GEROVITAL」「アナ　アスラン／Ana Aslan」

を含む合計4件の登録商標（後記の商標権目録

に記載のもの）を有している。

上記商標を構成する「GEROVITAL H3」は，

ルーマニア国立老人医学研究所所長を務めた医

学博士アナ・アスランが開発した老化予防・治

療薬の名称で，化粧品の名称にも使用されてお

り，ルーマニアでは， 1 9 9 2年２月以降，

「Gerovital H3 Prof. Dr. A. Aslan」と図形から

なる商標をＧ社（前身はミラージュ社［Ｍ社］）

とファーマク社（Ｆ社）の二社が商品ないしサ

ービスを分割して，商標権を有している状況に

ある。Ｇ社とＦ社は，各国において，その一方

又は双方が指定商品を分割するなどしてジェロ

ヴィタール商標を商標登録しているが，商標権

を有する者がその国において販売を行っていた。

Ｙは，昭和60年ころ，ルーマニア国立輸出入

公団CHIMICAとＹを日本向けの唯一の販売代

理店であることを内容とする輸入契約を締結

し，現在に至るまでジェロヴィタール化粧品の

輸入販売を行っている。当初は上記公団を通じ

てM社から輸入していたが，平成４年以降はＭ

社及びＦ社から直接輸入するようになり，平成

９年以降はＦ社から輸入するようになった。

Ｙの登録商標「GEROVITAL－H3」（商標１）

はジェロヴィタール化粧品の輸入にあたって，

昭和54年に出願し，登録異議の申立て等があっ

たが登録が認められている。また，商標「アナ

アスラン／Ana Aslan」（商標４）を平成14年

に出願し，これも登録異議申立てがあったが登

録が維持されている。

他方，Ｘは，平成15年２月からＧ社製造化粧

品の日本での輸入販売を開始し，同年６月に日

本国内での独占販売代理店契約をＧ社と締結し

た。

本訴事件は，Ｘが，Ｙに対し，Ｙの商標権侵

害の告知行為が不競法２条１項14号に該当する

と主張して，その告知又は流布の差止め及び損

害賠償を請求する事件である。

反訴事件は，Ｙが，Ｘに対し，GEROVI-

TAL・ジェロヴィタール等の標章を付した輸

入販売等の行為が本件各商標権を侵害すると主

張して，Ｘ標章の使用の差止め等と損害賠償を

請求する事件である（Ｘの本訴提起を不当訴訟

として損害賠償請求している点等は省略）。

本稿に関係して「争点」として，裁判所が掲

記しているのは次の点である。

（1）商標権侵害の成否

ア　本件各商標登録に無効理由が存在し，商

標権行使が権利濫用として許されないか否か

（商標法４条１項７号・10号該当性と本件商標

３及び４について同項19号の該当性）

イ　本件各商標登録に無効理由が存在しない
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としても，本件商標権行使が権利濫用に当たる

か否か

（ア）世界的に周知著名な商標と要部を同一

にする本件各商標について正当な権利

者から許諾を受けることなく，虚偽の

事実を主張してＹが自己名義で取得し

た本件各商標権を行使することが権利

濫用に当たるか否か

（イ）ルーマニアないし国家機関と関係があ

ることを標榜し，かつてはＭ社商品を

輸入していたＹが，Ｘが同社の後身た

るＧ社から真正な商品を輸入する行為

を差し止めることが権利濫用に当たる

か否か

（ウ）Ｘ商品こそがジェロヴィタール商標を

付して販売できる商品であることを熟

知しながら，その輸入販売の差止めを

求めることが権利濫用に当たるか否か

（2）商標権侵害に基づく請求について，損害

の有無及び額

１．商標権行使の権利濫用の該当性

（1）４件あるＹ各商標登録に無効理由（商

標法４条１項７号・10号・15号・19号）が存在

することを理由とするＸの権利濫用の主張につ

いては，いずれも採用できないとした。その上

で無効理由の該当条項がない場合につき，次の

（2）のように判示している。

なお，別に，本件商標１乃至４について，商

標法４条１項７号，10号，15号，19号を理由と

するＧ社からの商標登録の無効審判請求が行わ

れたが（商標４については同８号違反も理由と

されている），いずれも無効審判は成り立たな

い旨の審決がなされ，知財高裁の審決取消訴訟

においても，Ｇ社の請求はいずれも棄却されて

いる。

（2）無効理由が存在しないとしても本件商

【判　旨】

標権行使が権利濫用に当たるか否かについて

裁判所は「仮に，商標登録に商標法46条１項所

定の無効理由が存在しない場合であっても，登

録商標の取得経過や取得意図，商標権行使の態

様等によっては，商標権の行使が，客観的に公

正な競争秩序を乱すものとして権利の濫用に当

たり，許されない場合がある（最高裁昭和60年

（オ）第1576号平成２年７月20日第二小法廷判

決・民集44巻５号876頁参照）。」として，Ｘが

権利濫用の根拠とする先に挙げた「争点」イの

（ア）乃至（ウ）の３点に理由がないとし，Ｙ

のＸに対する商標権行使が権利濫用に当たり許

されないとまでいえないとした。

（2）－１　Ｘの主張１（「争点」イの（ア）の

主張）について

裁判所は，まず，本件各商標の出願時及び登

録査定時において，ジェロヴィタール商標は，

特定の者の出所を示すものとして，我が国にお

いて周知であったとはいい難く，アナ・アスラ

ン博士の業績等の紹介やジェロヴィタール治療

や医薬品の説明等あるいはＭ社の輸出規模など

からでは，世界的にその出所がＧ社ないしＭ社

を示すものとして周知著名であるとはいえない

とした。そして，本件商標１，２について出願

にあたっての経緯やルーマニアの国家機関

CIMCCLが登録異議の申立てをしたその後の経

緯に照らして，CIMCCLから商標権取得につい

て許諾を得る必要まではなかったと認定し，商

標１，２のルーマニア側の出願の同意や許諾に

ついては，虚偽の主張や出願の目的が不正であ

るとかして権利濫用に当たるとまではいい難い

とした。

（2）－２　Ｘの主張２（「争点」イの（イ）の主

張）について

裁判所はＹの権利行使の態様をもって商標権

行使が権利濫用を基礎付けるものと評価するこ

とはできないとし，大要，次のように認定し

た。
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Ｙは，当初ルーマニアの国家機関CHIMICA

からM社（現在のＧ社）及びＦ社が製造したジ

ェロヴィタール化粧品を輸入し，平成４年ころ

から同９年ころまでは上記二社から直接輸入

し，同９年以降はＦ社のみから輸入するように

なったルーマニアにおいても，ジェロヴィター

ル商標は，Ｍ社とＦ社の双方に分割して譲渡さ

れ，分割後の各商標権に係る指定商品は，一応

は区分がされているものの，クリーム類等であ

る点において共通するところが多く，一般の取

引者及び需要者において両者の化粧品を厳格に

峻別していたとはいい難い。また，世界各国の

商標登録の状況を見ても，Ｍ社ないしＧ社のみ

が正当な権利者であるというわけではない。仮

に，Ｙの輸入化粧品の種類が，ルーマニアでは

Ｍ社の商標権の指定商品の区分に属すべきもの

が多かったとしても，ジェロヴィタール化粧品

が表す出所がＭ社のみであったとはいえない。

のみならず，「GEROVITAL H3」等は，我が国

の取引者及び需要者の間において，そもそも特

定の者の出所を表すものとして周知性を有して

いない。

また，Ｙの商標権行使の態様として，Ｘの商

品を取り扱い又は広告した者等に対する通告内

容は，Ｘの行為が商標権侵害で訴訟等が係属中

であることを述べ，通告相手に商標権侵害とな

らないよう注意喚起するものである。そして，

Ｙは，GOT社（Ｇ社・Ｘ間の日本での独占販

売代理店契約のＸへの当事者変更前の契約当事

者）に対して仮処分を申請し，Ｘに対して仮処

分及び本訴を提起したほかは，他の取引先に本

件各商標権に基づく権利行使をしていない。Ｘ

の標章使用行為が，本件各商標権と商品が同一

で，商標が類似であるものに使用されている上，

商標登録に無効理由が存在しないことからする

と，Ｙの告知行為が社会通念上著しく妥当性を

欠き，権利行使として許される範囲を逸脱して

いるとまではいえない。

さらに，Ｘの輸入元がＧ社で，Ｙ自身，かつ

て同社の前身Ｍ社からジェロヴィタール化粧品

を輸入していた関係にあったとしても，Ｙから

Ｇ社そのものに対する権利行使に信義則上許さ

れない場合があることは格別，Ｘに対する権利

行使が直ちに権利濫用に当たるとまでは言い難

い。すなわち，Ｙの各商標登録にＸ主張の無効

理由はなく，その権利取得過程に違法性がある

わけではない。そして，ＹはCHIMICAから唯

一の販売代理店とみなされてジェロヴィタール

化粧品の輸入を開始して20年以上になるとこ

ろ，ＹがＭ社からの輸入を打ち切ったのには一

応の合理性が認められる。Ｙは20年にわたって

ジェロヴィタール化粧品の輸入を継続している

以上，自ら本件各商標を使用し続ける必要性が

ある。また，ルーマニアではＧ社とＦ社が競争

関係にあり，各国においてそれぞれ商標権を取

得した者がその国における販売を行っていると

いう関係にある。また，GOT社側は，当初Ｇ

社からＹに輸入されたジェロヴィタール商品を

独占的に販売する取引形態を持ち掛けてすらい

た。他方，ルーマニアで，現在Ｇ社とＦ社はジ

ェロヴィタール商標を巡って係争中である。こ

れらの諸事情に照らすと，Ｙが，我が国におい

て，ジェロヴィタール商標を付した化粧品をＹ

以外の者が輸入販売する行為に対して商標権を

行使して差止め等請求しても，それが社会的に

みて相当でないとか，信義則や商標秩序に反す

るなどとまではいうことができない。

（2）－３　Ｘの主張３（「争点」イの（ウ）の

主張）について

裁判所は，「…ルーマニアにおけるＦ社の商

標権の指定商品の構成はプロカイン（ノボカイ

ン）の含有が要素となる化粧品であるが，…我

が国のみならず他の国においてもプロカインを

含有する化粧品については製造販売の認可がな

されないことが認められる。他方，我が国にお

いて，本件各商標権の指定商品においては，い
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ずれもプロカインの含有が要素となっていな

い。そうすると，Ｙがかかる禁止成分を含まな

い化粧品を輸入，販売しているからといって，

ルーマニアにおける商標権に関する問題が生じ

ることがあることは格別，このことをもって，

我が国における商標権について，権利濫用を基

礎付けるものと評価することはできない。」と

認定した。

２．商標権侵害に基づく損害の有無及び額

（商標法38条１項の適用の可否について）

商標法38条１項の規定の趣旨は，「…商標権

を侵害する商品が販売されることによって商標

権者の商品の販売が減少するという関係，すな

わち侵害商標を付した商品が販売されていなけ

れば需要が商標権者の商品に向けられたであろ

うという市場における代替関係を認め得る事情

が存在する場合であっても，商標権を侵害する

商品の販売によって減少した商標権者の販売数

量を立証することが実際には困難であることに

鑑み，その立証の困難を救済することにある」

従って，「…同項による損害を算定し，『その侵

害行為がなければ商標権者が自己の商品を販売

することができた』というためには，侵害行為

を組成した商品と商標権者の商品との間におい

て，市場における代替関係が存在することが前

提となる」。「…『商標権者がその侵害行為がな

ければ販売することができた』か否かについて

は，商標権者が侵害行為を組成した商品と同一

の商品を販売しているか否か，販売している場

合，その販売の態様はどのようなものであった

か，当該商標と商品の出所たる企業の営業上の

信用等とどの程度結びついていたか等を総合的

に勘案して判断すべきである。」とし，本件で

は，原被告商品は，対応する商品のないセルラ

イトクリームを除き，商品としての範疇が同一

で現実に市場において競合が生じたとした。

「原告（Ｘ）が多大な広告宣伝費を費やして

原告商品を販売し，売上げが広告宣伝に伴って

伸びていることによれば，原告商品の譲渡には

原告の広告宣伝等の営業努力に起因する部分が

大きいと考えられる」事情は，「同項ただし書

所定の『譲渡数量の全部又は一部に相当する数

量を商標権者（中略）が販売することができな

いとする事情』として考慮すべき事情に当た」

り，「被告商品１個分の容量当たりの原告商品

の譲渡数量の２分の１に相当する数量について

は，被告が『販売することができないとする事

情』があるものというべきである。」とした。

そして，Ｘの譲渡数量とＹの単位数量当たり

の利益の額（譲渡単価Ｘ限界利益率）を認定し

て，損害額を算出している。

１．商標権行使の権利濫用

（1）権利濫用に関する２つの最高裁判決

商標権行使が権利濫用に該るか否かについて

は，判示中にもあるように，ポパイ事件最高裁

判決（判例時報1356号132頁，判例タイムズ738

号74頁）がある。知的財産権について初めて権

利濫用の法理を商標権行使事案に適用して原審

判決を覆した最高裁判決である。

特許権行使については，キルビー事件最高裁

判決（最判平12・4・11，判例時報1710号68頁，

判例タイムズ1032号120頁）により，特許に無

効理由の存することが明らかであるときは，訂

正審判の請求がされているなど特段の事情がな

い限り，特許権に基づく差止めあるいは損害賠

償請求は権利濫用となることが示された。同最

高裁判決は，無効原因の存在することが明らか

な商標権の権利行使も射程におさめる。

このように商標権行使の権利濫用について

は，ポパイ事件とキルビー事件の２つの最高裁

判決からのアプローチが考えられる。ただ，ポ

パイ事件は商標権に無効理由があることを前提と

した事案ではない点でキルビー事件とは異なる。

ところで，キルビー判決は，主張できる無効

【研　究】
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理由は限定的なものに止まるかという問題と共

に「無効理由の存することが明らか」という明

白性の要件の下に権利濫用の成立する射程距離

を個別事案で見極めることは必ずしも容易では

ない（最高裁判決の射程について無効理由を限

定的にとらえるべきであるとの立場を表明する

ものに大瀬戸豪志「無効理由を存することが明

らかな特許に基づく特許権の行使と権利の濫

用」L&T 14号23頁，村林隆一「判例と傍論」

パテント56巻４号79頁，同「権利濫用の主張」

パテント56巻12号59頁。多くは，無効理由には

何ら限定を加えられていないとする。例えば，

a部眞規子「無効理由の存することが明らかな

特許権に基づく差止め等の請求と権利濫用」（法

曹時報54巻５号231頁），辰巳直彦「無効原因が

存在することが明らかな特許権に基づく差止め

等の請求と権利濫用」（民商法雑誌124巻１号98

頁），田村善之「特許侵害訴訟における無効の主

張を認めた判決」知財管理50巻12号1847頁，高

林龍「無効理由が存在することが明らかな特許

権に基づく差止め等請求と権利の濫用」判例評

論503号37頁［判例時報1728号215頁］など）。

そこで，この分明でない点を解消するために

平成16年改正により特許法104条の３が新設さ

れた。キルビー判決の示した明白性の要件を撤

廃し，無効理由としては特に限定されず，さら

には訂正審判の請求という事情も「特段の事情」

にならないことも示し，被告側は，特許法123

条1項各号に定める無効理由を特許無効の権利

行使阻止の抗弁として主張できるようにした。

裁判所は，「当該特許が特許無効審判により無

効にされるべきものと認められるとき」は，こ

の抗弁を認めることになる。この規定は商標権

の権利行使にも準用されている（商標法39条）。

（2）商標無効の権利行使阻止の抗弁（商標

法39条）との関係

本件事件でも商標法４条１項７号，10号，19

号の該当性を問題とする点は，商標無効の権利

行使阻止の抗弁（商標法39条）になる。同条

（平成16年裁判所法等の一部を改正する法律

［平成16年６月18日公布，平成17年４月１日施

行］で新設）は，施行日前に口頭弁論未終結の

ものについて適用される［経過措置，同法附則

第２条，第３条］）。本件事件の口頭弁論終結日

は，平成17年７月12日である。本件では，商標

法39条の抗弁として主張が変更されたことは明

確には表れておらず，単に無効原因の存するこ

とが主張されている。本件では，Ｙが商標法39

条の権利行使阻止の抗弁を主張しなかったので

裁判所もこの点の評価判断を明らかにする必要

がなかったものと考えられる。従って，本件訴

訟との関係で商標法39条の問題を論点としてあ

えて取りあげることは必ずしも適切ではないか

も知れないが，若干の問題点を指摘しておきた

い。

商標法39条が準用する特許法104条の３第１

項の「無効審判により無効とされるべきものと

認められるとき」との文言は，商標法47条との

関連で検討されるべき点がある。同条によると

同条所定の無効原因が存するときでも，商標権

設定の登録日から５年を経過した後は無効審判

は請求することできない。無効審判を請求でき

ない場合でも商標法39条の抗弁は成立するか。

上記文言を「仮に特許無効審判が請求されたな

らば，当該特許無効審判では無効にされると認

められる場合」を言い「本来的には，特許の有

効・無効は特許無効審判によって決定されるべ

き事柄で，裁判所の判断自体が特許の有効・無

効を左右するものではないことを明らかにする

趣旨」（近藤昌昭＝齋藤友嘉著「司法制度改革

概説２知的財産関係二法／労働審判法108頁～

109頁」）と考え，被告が裁判所にこの主張（抗

弁）をする際に，当該無効原因について無効審

判を申立てることができるか否かは本主張の成

否とは関係がないとし，商標法３条，同４条１

項８号，11条乃至同14号等の無効原因が存在す
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る場合で，同47条の規定により無効審判の請求

ができなくなった後も，商標法39条の抗弁が主

張できるとの解釈も成立する余地がある（三

山・松村「実務知財関係訴訟」松村執筆部分

316頁）。しかし，例えば，登録時には識別力の

弱かった標章であっても５年以上の経過を経

て，セカンダリーミーニングを獲得したり，類

似商標として本来拒絶されるべきであったとし

ても５年以上の経過を経て，類似商標どうしが

互いに識別力を発揮して並存している場合な

ど，登録後の時間経過による状況の変化を見極

めずに，商標法39条の抗弁が一律に成立すると

することは妥当ではあるまい（同様に除斥期間

の経過した商標自体に特許法104条の３の規定

の準用がないと指摘されるものに村林隆一「特

許法104条の３の解釈論」パテント57巻11号48

頁がある。ただ，同論文では，特許法104条の

３の適用される要件の１つとして特許庁におい

て無効審判が請求され係属中であること［口頭

弁論終結時］を挙げる）。ただ，この場合に商

標法39条の抗弁が成立しないとしても，ポパイ

最高裁判決の示す権利濫用の抗弁が成立する余

地は残される。

本件事案に関連して言えば，商標法４条１項

10号で不正競争の目的で商標登録を受けた場合

でないとき（商標法47条）に同じ状況が生じる。

（3）権利濫用に当たるか否か

権利濫用の主張は，抗弁として位置付けられ

る。被告としては，技術的範囲には属さないあ

るいは非類似として侵害を争う一方で，権利濫

用の主張（仮定抗弁）をも合わせて行うことが

多い。裁判所は，技術的範囲の属否や類否の判

断を必ずしも先行させることなく，権利濫用の

主張を先行して判断を行うことは差しつかえな

い（村林・前掲「権利濫用の主張」は，権利濫

用の主張があった場合の裁判所の判断順序を指

摘し，権利濫用の主張が抗弁か否かを検討して

いる）。

裁判所は，非侵害の結論（棄却）を導くため

に主張の順位に拘束されることはない。一審で

権利濫用のみを先行判断し技術的範囲や類否判

断を行わなかった場合の控訴審での技術的範囲

の属否や類否判断についての審級の利益の問題

は別途考察されるべきであろう。

権利濫用は，不特定概念であって，弁論主義

の下で権利濫用それ自体あるいは権利濫用の評

価に結びつく要素となる諸事実を主要事実・間

接事実にどのように振り分けるのが適切か，弁

論主義の下での手続保障・不意打ち防止の機能

をどのように適切に機能させるかは，民事訴訟

法における一つのテーマである。本件では，原

被告から出された主張・証拠の個々の具体的事

実や事情を積み重ね権利濫用との法的評価には

至らずと認定しているが，このような判断手法

にならざるを得ないであろう。

伝統的な考えでは，権利濫用が要件事実（主

要事実）で，これを基礎づける事実は間接事実

で，間接事実には証明責任の分配の問題は生じ

ず，権利濫用が抗弁である以上，被告側に同情

すべき事情があり，一理あるといった程度の間

接事実の積み上げによる立証では足りないとい

うことになる。

２．商標法38条１項の適用関係（商標権侵害

による損害の有無と額について）

商標法38条１項の本文と但書きの適用のあり

方については，どの裁判体で判断されるか，実

務では無関心ではおれないのが現況ではなかろ

うか。同じ条文の体裁をとる特許法102条１項

の適用について，審理される合議体によって考

え方が必ずしも一致しておらず，損害額の認定

の多寡に影響を与えることがあるからである。

本件は，改正の立法趣旨として述べられてい

たところに沿った適用を示す妥当な判断である

と考える（本件は損害額の認定過程において限

界利益率をどのように算出するかについても参

考となる）。特許法102条１項にいう「販売する
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ことができないとする事情」については，「侵

害者の営業努力，市場における代替品の存在等」

が考えられる（平成10年改正工業所有権法の解

説，特許庁総務部総務課・工業所有権制度改正

審議室編19頁）。即ち，市場に（当該）侵害品

以外の代替品や競合品の存在したことが含ま

れ，その他営業努力なども考慮される。

この点に関し，特許法102条１項は，侵害品

と権利者製品とは市場において補完関係に立つ

という擬制の下に設けられたとして，同項但書

には，侵害者の営業努力（侵害者の広告等の営

業努力・市場開発努力・独自の販売形態・企業

規模・ブランドイメージの寄与・侵害品の販売

価格の低廉であったこと・侵害品の性能の優秀

さ・侵害品において当該特許発明の実施部分以

外に売上げに結び付く特徴が存在したこと等）

や市場に侵害品以外の代替品や競合品が存在し

たことなどは，同項但書にいう「販売すること

ができないとする事情」には該当しないとする

東京地裁民事46部の一連の判例がある（いずれ

も特許権に関するが平成13年７月17日判決・同

14年３月19日判決・同14年４月16日判決・同14

年４月25日判決）。また，東京地裁民事29部で

も，特許法102条１項ただし書き（譲渡数量の

全部又は一部に相当する数量を特許権者が販売

することができないこと）につき，「他社の製

品の存在」「被告製品に独自の特徴を持たせた

こと」「被告の独自の営業活動」につき，いず

れも「原告の事業規模，原告の過去における販

売実績等を総合考慮すると，本件において特許

法102条１項ただし書に該当する事情が存在す

ると認めること（は）できない」と認定する判

決もある（特許権に関し東京地判平15・３・26

判例時報1837号101頁。但し，同控訴審知財高

判平18・９・25では，考慮されるとしている）。

１項本文の文末は「損害の額とすることがで

きる」との文言になっており，「看做す」との

体裁にはなっていない。同項は，侵害によって

生じた権利者の「得べかりし利益」額の推定規

定である。即ち，ケースによっては「看做した」

と同じ結論を導くことも出来るというものであ

り，決して，「看做さなければならない」（擬制）

わけではない。そこには，言うまでもなく，合

理的な判断を基礎とする前提があるはずである。

他方，同項但書の文末は「控除するものとす

る」とあり，但書に該当する場合は，必要的に

控除すべしとの規定となっている。即ち，本文

によって，基本となる損害算定の方法を簡易化

することをはかる一方で，控除項目に該当する

ものを必要的に控除することでバランスのある

損害額認定を果ろうとする形式になっている。

これを本文の適用を機械的に行った上で，但書

の適用要素の該当性も限定した認定態度をとる

ならば，損害審理は迅速化するが，損害額は確

実に高額化し,硬直した結果を招来する。

特許法102条１項ただし書の事情を極めて限

定的にしか顧慮しない立場に対しては，批判が

強い。解釈論として困難と指摘するものもある

（田村善之・「特許法102条１項但書きの推定覆

滅事由の理解について」特許研究36巻５乃至12

頁）。

３．おわりに

本件の侵害裁判所は，商標法４条１項７号・

10号・19号の各該当性について判断理由を示し

ている。本件では審決取消ルートの結論と侵害

訴訟における両ルート間で結論が一致し，齟齬

はない。侵害裁判所の判断と審決取消の高裁判

断とが内容において必ず一致するわけではない

が，無効理由に非該当との認定説明に差があっ

ても現実に問題を生じない。双方のルートで提

出された当事者の主張立証が異ならず訴訟資料

における判断の基礎資料が同一ということを前

提に審決取消ルートの判断が先行するときに

は，侵害裁判所は，審決取消裁判所の認定した

理由を踏襲して，判決書に添付するような形式

で援用してよいのではなかろうか。権利の存廃
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についてはもともと審決取消ルートの判断が本

筋としてあるわけであるから，当該判断を尊重

するということにもつながるし，判断の省力化

にも資することになる。
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