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ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ事件（２） 

 

商標が酷似し、引用商標が広く知られており、商品間の関連性の度合いも高

い（シャツとデッキシューズ）として、商標法５３条の取消しが認められた

事例 

知財高裁平三〇（行ケ）一〇〇五三、ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ事件（２）、平三〇・

九・二六判決 

参照条文 商標法五三条 

 

事案の概要 

被告Ｙは，平成２８年８月１６日，原告Ｘの登録商標（本件商標）につい

て商標法５３条１項の取消審判を請求し，同請求は取消２０１６－３００５

６１号事件として係属し（本件審判）、特許庁は，平成３０年３月２２日，

本件商標の登録を取り消す旨の審決（本件審決）をしたので、Ｘが本件審決

の取消しを求めて本件訴訟を提起した。争点は，本件商標の通常使用権者で

ある水甚社が，商標法５３条１項にいう「他人の業務に係る商品と混同を生

ずるものをした」といえるかどうかである。 

１ 本件商標（Ｘの登録商標） 

登録番号  第１８０９３６２号 

商  標 

         

商品及び役務の区分並びに指定商品 

第１６類、第２１類、第２４類、第２５類  

なお，本件商標は，Ｙの前身会社（旧会社）を権利者として設定登録さ

れたものであるが，その後，平成１２年５月２５日に旧会社からＸに譲渡

されたものである。 

２ 本件審決の理由の要点 

(1) 水甚社は，Ｘから本件商標の使用権を与えられた通常使用権者であると
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認められるところ，水甚社は，遅くとも平成２５年１月２８日までに，「Ｔ

ＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字，ヨットの図形及び雲を想起させる図形から

なる標章（本件使用商標）を付したシャツ（本件使用商品）を株式会社丸

井に譲渡し又は引き渡した（本件使用行為）。 

本件使用商標 

 

 

(2) 本件商標と本件使用商標は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字の外観，

「トップサイダー」の称呼及び「上層部，首脳部」の観念を同じくする，

類似の商標である。また，本件使用商品は，本件商標の指定商品中の第２

５類「ワイシャツ類」に含まれる。そして，Ｘは，水甚社による本件使用

商品への本件使用商標使用の事実を知っていたものと推認される。 

(3) 混同のおそれについて 

ア 登録第５４６２４３８号商標（引用商標）と本件使用商標との類似性の

程度 

引用商標 

 

引用商標は，第２５類「履物，運動用特殊靴」を指定商品として有効に

存在しているものであるところ，引用商標と本件使用商標とは，「ＳＰＥ

ＲＲＹ」の欧文字の有無の差異を有するものの，外観において酷似し、そ

の類似性の程度は極めて高い。 
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イ 本件使用商品と引用商標が使用された商品との関連性の程度 

本件使用商品であるシャツと引用商標が使用された商品である靴（デッ

キシューズ）は，いずれも身につけて日常に用いる服飾関連の商品であっ

て，需要者は一般消費者であるから，その用途及び品質を異にするものの，

販売場所及び需要者を共通にする関連性の高い商品と認められる。 

ウ 引用商標の独創性及び周知性の程度について 

引用商標の構成中の，「ＳＰＥＲＲＹ」の欧文字部分，雲を想起させる

図形及びヨットの図形からなる全体の構成は，独創性が高い。また，引用

商標は，長年にわたって，Ｙの商品「靴（デッキシューズ）」について使

用をされた結果，本件使用商標が付されたシャツの写真が丸井社のウェブ

サイトに掲載された平成２５年１月２８日の時点において，被告の業務に

係る商品「靴（デッキシューズ）」を表示するものとして，日本の取引者

及び需要者の間で一定程度，知られていたものということができる。 

エ 以上に加え，水甚社が，本件商標の構成にない，雲を想起させる図形及

びヨットの図形を意図的に付加して，引用商標に酷似する本件使用商標

としていることからすると，本件商標の使用態様が，社会通念上，適正

な使用の範囲内のものということができず，水甚社は，他人（Ｙ）の業

務に係る商品と混同を生ずる行為をしたと認められる。 

(4) まとめ 

本件商標の通常使用権者である水甚社は，本件商標に類似する商標をそ

の指定商品に含まれる商品「シャツ」に使用し，他人（Ｙ）の業務に係る

商品「靴（デッキシューズ）」と混同を生ずる行為をしたものであり，か

つ，Ｘがその事実を知らなかった場合において，相当の注意をしていたと

いうこともできないから，本件商標は，商標法５３条１項に基づき取り消

すべきである。 

 

判決の要旨〔棄却〕 

２ 取消事由について 

(1) 引用商標の独創性，本件使用商標と引用商標の類似性の程度 
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ア 引用商標は，雲を想起させる図形の内側に，「ＳＰＥＲＲＹ」の欧文字

を小さく表し，その下により大きく表記された「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」

の欧文字とヨットの図形を配した構成からなり，欧文字部分，雲を想起

させる図形及びヨットの図形からなる全体の構成は，独創性が高いもの

といえる。そして，引用商標について，「ＳＰＥＲＲＹ」と「ＴＯＰ－

ＳＩＤＥＲ」が２段に分けて記載されていること，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥ

Ｒ」が「ＳＰＥＲＲＹ」に比して明らかに大きく，かつヨットの図形を

またいで目を引くように表示されていること，「ＳＰＥＲＲＹ」，「Ｔ

ＯＰ－ＳＩＤＥＲ」及び各図形部分との間に称呼や観念上の結びつきが

ないことからすると，引用商標について，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」を要

部として抽出することができ，そこから「トップサイダー」の称呼及び

「上層部，首脳部」の観念を生じるものといえる（甲７５）。 

イ 他方，本件使用商標の全体の外観は，「ＳＰＥＲＲＹ」の文字の有無以

外は，引用商標と同一である。すなわち，雲を想起させる図形及びヨッ

トの図形の形状，各文字の大きさ，字体及びその配置等のいずれの点で

も本件使用商標は引用商標と同一であり，全体の外観において，本件使

用商標は引用商標に酷似している。 

また，上記アと同様に，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」及び各図形部分との間

に称呼や観念上の結びつきがないことなどからすると，本件使用商標につ

いても「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」を要部として抽出することができ，その場

合には，引用商標と同じ「トップサイダー」の称呼及び「上層部，首脳部」

の観念を生じる（甲７５）。 

ウ 上記のとおり，本件使用商標は，独創性の高い引用商標と類似しており， 

かつその類似性の程度は極めて高いものといえる。 

(2) 引用商標の周知性について 

ア 前提事実 

以下の各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実が認められる。 

(ｱ) 被告は，アメリカのマサチューセッツ州でＡによって創業された会社

に端を発している（以下，特に断らない限り，被告の前身である旧会社等
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も含めて単に「被告」といい，被告又はそのライセンシーによって製造販

売された靴を総称して「被告の靴」という。）。創業者であるＡは，愛犬

の足の裏から着想を得て，ヨット等の船舶のデッキ上でも滑りにくい形状

をしたラバー製の靴底を持つデッキシューズを開発し，１９３５年（昭和

１０年）に「トップサイダー（ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ）」としてこれを発売

したところ，被告の靴は，アメリカ海軍のオフィシャルシューズとして採

用されたりするなどアメリカにおいて人気を博した。（甲４，７，２６～

２８，３７，４２，４５，４７，４８，５７，６５，６７） 

(ｲ) 日本国内において，被告の靴は，昭和４６年には銀座のメンズショッ

プで販売されていた。被告の靴は，昭和４９年から国内流通が始まり，昭

和５７年には当時３００店舗を展開していたチヨダ靴店においても販売

されていた。また，昭和６３年から平成４年までは株式会社アシックス（以

下「アシックス社」という。）が，平成５年からはアキレス株式会社（以

下「アキレス社」という。）が，それぞれ被告と独占販売契約を締結して

被告の靴を販売していた上，平成２３年９月からは，靴の大手小売店であ

るＡＢＣマートが，日本における販売代理店となって，被告の靴を販売す

るようになった。これらの靴は，いずれも「スペリー・トップサイダー」，

「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダー」というブランド

名で販売されていた（甲８～１８，２８～３１，４８，６５） 

なお，平成２２年３月から平成２５年２月までの３年間における被告の

靴のうち，引用商標が付されたものの日本における販売数量は，以下のと

おりである（甲１０９）。 

① 平成２２年３月から平成２３年２月まで ９７８１足 

② 平成２３年３月から平成２４年２月まで １万２０７５足 

③ 平成２４年３月から平成２５年２月まで ３万０７１６足 

④ 合計 ５万２５７２足 

(ｳ) 以下のとおり，昭和５２年から平成２５年までの間に，被告の靴に 

関する記載が，雑誌や新聞に数多く掲載され，さらに，小説や辞書にも

掲載された（甲５～７２，７４，７５）。 
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ａ 雑誌「Ｔｈe ＫＡＺＩ」の昭和５６年４月号（甲７），雑誌「２ｎｄ」

の平成１９年７月号，平成２１年７月号，平成２２年７月号，平成２３

年８月号，同年９月号及び平成２４年７月号（甲３４，４２，４５，４

９～５１），平成２４年６月１日に発行された雑誌「ＧＲＩＮＤ」（甲

５９），雑誌「Ｆｒeｅ＆Ｅａｓｙ」の平成２２年６月号（甲６５），

雑誌「ＭＥＮ’Ｓ ＥＸ」の平成２３年８月号（甲６６），雑誌「Ｓａ

ｆａｒｉ」（発行部数約１４万部）の平成２４年６月号（甲６７，７３），

雑誌「ファインボーイズ」の平成２５年６月号（甲７１）には，引用商

標が，靴（デッキシューズ）の内底や後部や上部に付されたり，靴とと

もに掲げられたりして表示されている。 

ｂ 上記a 以外の多くの雑誌や新聞において，「ＳＰＥＲＥＲＹ ＴＯＰ 

－ＳＩＤＥＲ」，「ＳＰＥＲＥＲＹ ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」，「ＴＯＰ Ｓ

ＩＤＥＲ」，「スペリートップサイダー」，「トップ・サイダー」，「ト

ップサイダー」といったように，引用商標の要部である「ＴＯＰ－ＳＩＤ

ＥＲ」を含む欧文字や「ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」及びそれを含む欧文字並び

にそれらを片仮名読みした文字が，被告の靴の紹介（その多くが，デッキ

シューズであることを明示するか，写真とともにデッキシューズであるこ

とが分かるような形で記載されている。）などとともに掲載されている。 

平成３年６月２９日付けの日本流通新聞（甲１３）には，デッキシュー

ズが，もともとはヨット競技に使用される靴であったが，タウンシューズ

に取り入れられてその概念が広がったものであって，被告の靴がトップブ

ランドであること，アシックス社が，同年において前年比５０パーセント

増の７，８億円の小売の売上げを計画していることが記載されている。ま

た，平成９年１０月１５日付けの日経産業新聞（甲１８）には，アキレス

社が平成１０年度に被告の靴の販売数量を年間２０万足と平成９年度の

見込みより倍増させる意向であることが記載されている。（甲５，８～２

８，３０，３３，３５～４１，４３，４４，４７，４８，５２～５８，６

０～６２，６４，６８～７０，７２） 

ｃ 株式会社小学館から平成６年１月に出版されたランダムハウス英和大
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辞典（第２版）には，「ｔｏｐ－ｓｉｄeｒ」の意味として，「商標 ト

ップサイダー：柔らかい皮，布製でかかとが低いゴム製のカジュアルシ

ューズ」と記載されている。また，平成１７年３月に文庫版が出版され

た村上春樹の小説「海辺のカフカ」にも「トップサイダーのスニーカー」

という記載がある。（甲７４，７５） 

(ｴ) 水甚社と取引していた丸井社は，本件使用商標に関して，「トップサ

イダー １９３５年にアメリカで誕生して以来，「デッキシューズ」とい

えばこのブランド。」との紹介文を付して，自社のウェブサイト上で表

示していた（甲８１，乙４，５）。 

イ 判断 

上記認定事実からすると，①被告の靴は，昭和４６年頃から本件使用行

為がされた平成２５年１月２８日までの間に，日本において「スペリー・

トップサイダー」，「スペリートップサイダー」あるいは「トップサイダ

ー」というブランド名で継続的に販売されており，大手のメーカーや靴の

小売店などによって全国的に相当数が販売されてきたものと推認されるこ

と，②本件使用行為がされた時期に近接した３年間に，引用商標を付した

被告の靴が約５万足販売されていること，③引用商標は，被告の靴（デッ

キシューズ）とともに，本件使用行為に近接する時期である平成１９年か

ら平成２５年までの間に，合計で１０回程度，雑誌で取り上げられたほか，

引用商標の要部である「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」を含んだ欧文字や「ＴＯＰ Ｓ

ＩＤＥＲ」及びそれを含む欧文字並びにそれらを片仮名読みした文字が多

くの雑誌や新聞で被告の靴（デッキシューズ）とともに紹介されるなどし

たこと，④辞書や小説にも取り上げられていることが認められる。これら

の事実に，引用商標は独創性が高いものであることや丸井社が本件使用商

標について上記認定のような紹介文を付していたことも考え併せると，引

用商標は，平成２５年１月２８日頃には，被告の靴（デッキシューズ）を

表示するものとして，靴（デッキシューズ）の取引者及びその需要者であ

る一般消費者の間で，広く知られていたものと認められる。 

この点について，原告は，引用商標が表示されていた雑誌の記事は限ら



8 
 

れたものである上，「トップサイダー」等の文字が掲載されただけでは引

用商標の周知性は基礎づけられないと主張する。確かに引用商標が表示さ

れた雑誌の記載は，上記認定のとおり限られた数にとどまるが，被告の靴

は長年にわたって相当数が販売されてきたと推認されるところ，引用商標

は商品である被告の靴にも付されており，また，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」，

「ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」，「トップサイダー」等の表示は，引用商標の要部

又はそれを想起させる表示であって，これらの表示が数多く雑誌や新聞に

掲載されたことは，引用商標の周知性を基礎づけるものということができ

る。 

なお，原告は，被告の靴の売上額をクラークス社の「ＣＬＡＲＫＳ」ブ

ランドの売上額との比較で主張しているが，商標の周知性の有無は必ずし

も売上額のみで決まるものではなく，上記の引用商標の周知性についての

判断が左右されることはない。 

(3) 本件使用商品と引用商標が付された商品との関連性 

本件使用商品であるシャツと引用商標が使用されていた靴（デッキシュ

ーズ）は，いずれも身に着けて使用するアパレル製品であって，同じブラ

ンドで統一されてコーディネイトの対象となったり,同一の店舗内で販売

されたりすることがあるものということができ，現に証拠（甲１１，３６，

４４，７０）によると，被告の靴が，衣料品店でシャツなどの衣料品と一

緒に販売されている事例があることが認められる。また，シャツと靴（デ

ッキシューズ）について，同一の営業主によって製造されることもあり得

るものである。 

加えて，本件使用商品は，一般消費者向けのシャツであって，引用商標

が付されていた靴（デッキシューズ）も，一般消費者向けの商品であると

認められるものである。 

したがって，本件使用商品と引用商標が付された靴とは，販売場所や需

要者を共通にするなど高い関連性を有するものということができる。 

(4) 本件商標の使用態様等について 

本件使用商標には，本件商標にはない，雲を想起させる図形とヨットの
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図形が付加されており，本件使用商標は引用商標と外観上極めて類似した

ものとなっている。また，本件使用商標は，本件使用商品の襟の部分に付

されていたほか，本件使用商品には本件使用商標を記載した下げ札が二つ

付されており（甲７９），本件使用商標は，取引者や需要者が容易に認識

できるような形で使用されていた。 

(5) 「他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをした」かどうかについ

ての判断 

以上のとおり，引用商標は，被告の靴（デッキシューズ）を表示するも

のとして取引者及び需要者の間で，広く知られているところ，本件使用商

品であるシャツと引用商標が使用されている靴（デッキシューズ）が関連

性の高いものであることや，本件使用商標は，本件商標に雲を想起させる

図形とヨットの図形が付加されていて，引用商標と極めて類似するもので

あることからすると，本件使用商品に接した取引者や需要者たる一般消費

者にとって，本件使用商品が被告の業務に係る商品であるとの混同を生じ

るおそれが十分にあるというべきである。 

 

解 説 

 

１ 商標法５３条の取消しが成立する要件は、①専用使用権者又は通常使用

権者の使用であること、②指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似す

る商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用で

あること、③商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商

品若しくは役務と混同を生ずる使用であること、④商標権者が使用権者に

よるその使用の事実を知っていたか、知らなかった場合において相当の注

意をしていなかったことです。この点に関して、判決は、水甚社が本件商

標の通常使用権者であること（①の要件）、丸井社への譲渡が本件商標の

指定商品についての本件商標に類似する商標の使用であること（②の要件）、

Ｘが事実を知っていたこと（④の要件）は、いずれも証拠ないし弁論の全

趣旨から認定できるとしています。したがって、③の要件だけが問題とな
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ります。 

２ 他人の業務に係る商品と混同を生ずる使用 

  判決は、審決と同様の理由から、水甚社が本件使用商標をシャツに使用

すると、それがＹの商品であると混同されるおそれがあるとしました。判

断の理由を要約すると、①本件使用商標はＹが靴に使用する引用商標と酷

似していること、②引用商標が広く知られていること、③水甚社が使用す

る商品であるシャツは被告の商品であるデッキシューズと高い関連性があ

ることです。 


