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事例研究２ 事例５（意匠）
意匠法５条２号の判断手法（本件意匠と商標の態様の対比、
商標の著名性及び物品分野の関連性の検討）について

審 判 番 号 無効２0２３－88000３（意匠１６0６５５8号）（成立）
（令和５年９月４日：請求成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和６年２月１９日
令和５年（行ケ）第１0１１３号（請求棄却）

意匠に係る
物 品 かばん

主 な 争 点 意匠法５条２号（他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠）

１．事件の概要
本件は、意匠に係る物品を「かばん」とす
る登録意匠（以下、「本件意匠」という）の無
効審判事件及び審決取消請求事件に関するも
のである。
審決は、無効理由３（意匠法５条２号に該

当）に示された商標（Ｈ商標２）との関係にお
いて、本件意匠は他人の業務に係る物品と混
同を生ずるおそれがある意匠であり、意匠法
５条２号に規定する意匠に該当するとして、
登録を無効と判断した（請求成立審決）。
これに対して、審決取消訴訟が提起され、
判決は、原告主張の取消事由はいずれも理由
がないと判断した（請求棄却）。

２．検討事項の概要
（１�）検討事項１：判決の判示事項の検討
（２�）検討事項２：審決の説示事項の検討（特
に無効理由１～３について）

（３�）検討事項３：商標の著名性、物品分野
の関連性等について

３．審決の概要
以下、無効理由１～６のうち意匠法５条２
号に係る無効理由１～３についての審決の判
断を示す。

（１）本件意匠の概要
本件意匠は、意匠に係る物品を「かばん」

とし、全体の構成は、上部が開口した有底略
箱状の本体に、前後一対の把手を取り付けて、
背面から正面にかけてベルトを設け、ベルト
を留めるための南京錠を付けたものである。
南京錠の態様は、丸棒体が略逆Ｕ字に曲

がった引っ掛け部を除いた全体がやや薄い略
直方体状であって、正面には、略Ｈ形の凹凸
模様が形成されているものである。

（２�）無効理由１～３において意匠法５条２
号該当の根拠とされた商標の形態又は図
形

ア�【無効理由１】「バーキン商標」（商標登録
第５４３８０５９号）
商標権者がエルメス・アンテルナショナル

（本件審判事件の請求人）である立体商標の登
録商標であって、指定商品は第１8類「ハン
ドバッグ」である。
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本件意匠
【前方斜視図】

【背面図】

バーキン商標

（1） 本件意匠正面中央上部の本件南京錠を拡大した画像。判決の別紙「本件南京錠及びＨ商標２」において示さ
れたが、意匠公報には掲載されていない。

【正面図】

本件南京錠（判決別紙（1））

167審判実務者研究会報告書2024（本編）



事例研究２ 事例５（意匠）

事
事
５

（
意
匠
）

事
事
事
事
２

イ�【無効理由２】「Ｈ商標１」（商標登録第
４６７２９６５号）
商標権者がエルメス・アンテルナショナル

（本件審判事件の請求人）である登録商標で
あって、指定商品を第１４類及び第１8類と
するものである。指定商品の中に、「かばん
金具」を含む第１8類が含まれている。

Ｈ商標１

ウ�【無効理由３】「Ｈ商標２」（商標登録第
５８６４８１３号）
商標権者がエルメス・アンテルナショナル

（本件審判事件の請求人）である登録商標で
あって、指定商品を第６類、第１４類、第
１６類、第１8類、第２５類及び第２６類と
するものである。指定商品の中に、「かばん
用の金属製留具」を含む第１8類が含まれて
いる。

Ｈ商標２

（３）審決の判断
ア� 意匠法５条２号「他人の業務に係る物品
と混同を生ずるおそれがある意匠」につい
ての判断基準について
意匠法５条は、工業上の利用可能性、新規

性、及び創作非容易性等の登録要件等を満た
す意匠であっても、公の秩序、善良の風俗を
害するおそれがある意匠や、産業の発展を阻
害するおそれがある意匠については、公益的
な理由から、意匠登録を受けることができな
いことを規定したものである。この意匠法５
条の趣旨からすれば、出願された意匠が出所
の混同を生じる場合は、当該出願を拒絶すべ
きであり、同法同条２号はそれを規定した条
文であると解される。
そして、同法同条同号の「他人の業務に係

る物品と混同を生ずるおそれがある意匠」に
は、例えば、外観形態に、需要者に対して他
人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれが
ある形態が表されている意匠や、外観形態の
一部に、需要者に対して他人の業務に係る物
品と混同を生ずるおそれがある意匠が含まれ
ると解される。
したがって、本件意匠の場合は、その形態

に着目して、他人の業務に係る物品と混同を
生じるおそれがあるか否かを判断する。

イ� 無効理由１（「バーキン商標」に基づく意
匠法５条２号該当性）について

（ア�）本件意匠の形態とバーキン商標の形態
の対比
ａ� 本件意匠の形態と、バーキン商標（蓋
を本体内部に差し込んだ態様を含む）の
形態を対比すると、主として以下の点が
相違する。

（相違点１）
本件意匠では、本体側面の上部に現れてい

るベルトの直下から下端付近までの側面表面
に９0個の略コーン形状の小突起が格子状

168 審判実務者研究会報告書2024（本編）



事例研究２ 事例５（意匠）

事
事
５

（
意
匠
）

事
事
事
事
２

（上下１0段、左右９列）に並んで形成されて
いるが、バーキン商標にはそのような小突起
は形成されていない。
（相違点２）
本件意匠には、固定具の棒状体のリングに
南京錠が掛けられており、その南京錠の正面
には、略Ｈ形の凹凸模様が表されているが、
バーキン商標には南京錠は掛けられていない。
（相違点３）
本件意匠では、本体側面、把手及びベルト
が黒色であり、本体正面、本体背面及び本体
底面が薄灰色である。これに対して、バーキ
ン商標では、それらは全て単一色である。
ｂ� そして、これらの相違点は、いずれも
大きな相違であって、本体側面のベルト
の直下から下端付近までの大きな範囲に
９0個の小突起がある本件意匠は、小突
起がないバーキン商標に比べて構成要素
が多く、需要者はバーキン商標の特徴の
みを感得するとはいい難い。また、本件
意匠に見られる南京錠の存在や、本体側
面、把手及びベルトが濃い色彩で色分け
されている特徴も、そのような特徴のな
いバーキン商標に比べてより複雑である
というべきであり、本件意匠がバーキン
商標の特徴のみを感得するとはいい難い。
よって、本件意匠の形態は、バーキン商標
とは大きく異なるというべきである。
（イ�）バーキン商標の著名性とエルメス・ア
ンテルナショナルの業務について
バーキン商標は請求人の出所を表示する形
態として著名であり、請求人は、ハンドバッ
グ等を製造販売する企業であり、日本におい
ても、「大手百貨店の主要店には比較的多く
出店していることから、ハンドバッグ等に業
務として関わっている。
（ウ）物品分野の関連性について
本件意匠の意匠に係る物品「かばん」の分
野と、請求人の業務に係る物品分野の関連性

は非常に高いといえる。
（エ）混同を生ずるおそれについて
本件意匠の形態は、バーキン商標に比べて

要素が多く複雑であって、バーキン商標の特
徴をそのまま備えているということはできず、
バーキン商標とは大きく異なるというべきで
あるから、本件意匠が請求人の業務に係る物
品と混同を生ずるおそれがあるとはいえず、
意匠法５条２号に規定する意匠に該当しない。
したがって、請求人が主張する無効理由１に
は、理由がない。

ウ� 無効理由２（「Ｈ商標１」に基づく意匠法
５条２号該当性）について

（ア�）本件意匠の南京錠正面の態様とＨ商標
１の態様の対比
ａ� 本件意匠の南京錠正面の態様と、Ｈ商
標１の態様を対比すると、主として以下
の点が相違する。

（相違点１）
全体が、略正方形状（本件意匠）であるか、

略Ｈ形（Ｈ商標１）であるかで相違する。
（相違点２）
本件意匠では、左端の縦溝の外側と右端の

縦溝の外側に若干の余地部があり、倒コ字状
の溝の内側に一回り小さい倒コ字状の凸条が
形成されて、その凸条の内側が浅い凹部に
なっているが、Ｈ商標１では、左端と右端に
灰色の縦溝が配され、略Ｈ形の切り欠きの縁
に倒コ字状の灰色の縞が配されている。
（相違点３）
縦溝の左側群の幅：中央（２本の横溝）の

幅：右側群の幅の比が、約１：１．５：１（本
件意匠）であるか、約１．２：１：１．２（Ｈ商
標１）であるかで相違する。
ｂ� 相違点１及び相違点２については、本
件意匠の溝の左側群、中央及び右側群に
着目すると、これらが組み合わさって略
Ｈ形を呈しており、また、Ｈ商標１にお
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ける灰色の縞と白色の縞が繰り返される
パターンは、縦溝と横溝が繰り返し表さ
れている本件意匠と同様の視覚的印象を
与えているので、これらの共通点を圧す
る大きな相違であるとはいえない。相違
点３は、左側群、中央及び右側群が略Ｈ
形を成す共通点がもたらす共通した印象
を左右するほどの相違ではない。そうす
ると、本件意匠の南京錠正面の態様は、
Ｈ商標１の態様の特徴を備えているとい
うことができる。

（イ�）Ｈ商標１の著名性とエルメス・アンテ
ルナショナルの業務について
請求人が提出した甲号証には、Ｈ商標１の
ように灰色の縞と白色の縞から構成された金
具が取り付けられたかばんの例は掲載されて
おらず、全体が略Ｈ形である金具も、甲第
５３号証３頁左に掲載されたものがあるのみ
である。請求人の主張及び立証の限りでは、
Ｈ商標１が請求人の出所を表示する標章とし
て著名であるとはいい難く、請求人はハンド
バッグ等に業務として関わっているものの、
Ｈ商標１は請求人の出所を表示する標章とし
て著名であるとはいい難い。
（ウ）物品分野の関連性について
請求人はハンドバッグ等を製造販売する企
業であるから、本件意匠の意匠に係る物品「か
ばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分
野の関連性は非常に高いといえる。
（エ）混同を生ずるおそれについて
Ｈ商標１は請求人の出所を表示する標章と
して著名であるとはいい難く、本件意匠が、
請求人の業務に係る物品と混同を生ずるおそ
れがあるとはいえず、意匠法５条２号に規定
する意匠に該当しない。したがって、請求人
が主張する無効理由２には、理由がない。

エ� 無効理由３（「Ｈ商標２」に基づく意匠法
５条２号該当性）について

（ア�）本件意匠の南京錠正面の態様とＨ商標
２の態様の対比
ａ� 本件登録意匠の南京錠正面の態様と、
Ｈ商標２の態様を対比すると、主として
以下の点が相違する。

（相違点１）
中央の横溝（又は横溝様筋）が、４本（本件

意匠）であるか、３本（Ｈ商標２）であるかで
相違する。
（相違点２）
Ｈ商標２には図形最上部及び横溝下端の４

つの面取り様部が表されているが、本件意匠
には面取りは形成されていない。
（相違点３）
左側群の幅：中央の幅：右側群の幅の比が、

約１：１．５：１（本件意匠）であるか、約１．１：
２．２：１（Ｈ商標２）であるかで相違する。
ｂ� しかし、相違点１について、横溝が４
本か３本かの相違は、１～２本と５本以
上との相違の場合とは異なり、それほど
目立つ相違ではく、両者を全体として比
較した際に大きな相違であるとはいえな
い。

相違点２については、Ｈ商標２に表された
面取り様部の面積が小さく、特徴のある視覚
的印象を与えるほどのものではないので、両
者を全体として比較した際に大きな相違であ
るとはいえない。
相違点３は、左側群、中央及び右側群が略

Ｈ形を成す共通点がもたらす共通した印象を
左右するほどの相違ではない。
そうすると、本件意匠の南京錠正面の態様

は、Ｈ商標２の態様の特徴を備えているとい
うことができる。
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（イ�）Ｈ商標２の著名性とエルメス・アンテ
ルナショナルの業務について
Ｈ商標２は請求人の出所を表示する標章と
して著名であり、請求人は、そのＨ商標２を
使用したカデナ（南京錠に相当）を含むハンド
バッグ等に業務として関わっている。
（ウ）物品分野の関連性について
Ｈ商標２の指定商品の中には「かばん用の
金属製留具」を含む第１8類が含まれており、
本件意匠に設けられている南京錠は、この「か
ばん用の金属製留具」に相当する。そして、
請求人はハンドバッグ等を製造販売する企業
であるから、本件意匠の意匠に係る物品「か
ばん」の分野と、請求人の業務に係る物品分
野の関連性は非常に高いといえる。
（エ）混同を生ずるおそれについて
以上のとおり、Ｈ商標２は請求人の出所を
表示する標章として著名であり、請求人は、
そのＨ商標２を使用したカデナを含むハンド
バッグ等に業務として関わっており、本件意
匠の意匠に係る物品「かばん」の分野と、請
求人の業務に係る物品分野の関連性は非常に
高く、本件意匠の南京錠正面の態様は、Ｈ商
標２の態様の特徴を備えているので、そのよ
うな南京錠を有する本件意匠は、請求人の業
務に係る物品と混同を生ずるおそれがあると
いわざるを得ない。
したがって、本件意匠は、他人の業務に係
る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であ
ると認められ、意匠法５条２号に規定する意
匠に該当する。

（2） バッグの取引実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同を生ずるおそれがあり、類似
する旨を判示した。
「価格、品質、商品名及びロゴによって被控訴人商品と控訴人商品等が明確に区別されるとはいい難く、被控
訴人商品の中古品が市場において活発に取引されていることからすると、被控訴人商品と控訴人商品等の混同
の可能性が具体的に存在すると認められる。そうすると、前記ａ、ｂのとおり、控訴人商品等（控訴人商品及びバー
キンタイプのバッグ）は被控訴人商標と外観上類似するから、価格、品質、商品名及びロゴに相違があることを
考慮しても、被控訴人商標を付した被控訴人商品と控訴人商品等は具体的な取引において誤認混同のおそれが
あるものと認められる。したがって、取引の実情に照らして、控訴人商品等の形状は被控訴人商標と誤認混同
を生ずるおそれがあり、類似するものと認められる。」

オ 被請求人の主張について
（ア�）本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」
であるから、意匠の要旨はかばんの全体
的な外観であり、付属品にすぎない金属
製留具はかばんの意匠の要部ではないと
の主張について
意匠法５条２号の「他人の業務に係る物品

と混同を生ずるおそれがある意匠」には、外
観形態の一部に、需要者に対して他人の業務
に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
が含まれると解されるから、金属製留具（南
京錠）正面の態様が本件意匠の要部であるか
否かにかかわらず、上述のとおり、本件意匠
は同法５条２号に規定する意匠に該当すると
判断され得る。
（イ�）本件意匠登録に係るかばんとＨ商標が
付された請求人のかばんとは価格帯が異
なるため、需要者が混同するおそれはな
いとの主張について
価格帯の違いは、「混同を生ずるおそれ」

の判断に影響を及ぼすとは言えない。また、
本件請求人の商標権に基づく損害賠償請求の
控訴事件である知財高判令和２年１２月１7
日�令和２年（ネ）第１00４0号事件（甲第
６１号証）の判示（2）からしても、被請求人の
主張は採用できない。

4．判決の概要
（１）主な争点及び結論
本件意匠は、Ｈ商標２との関係において意

匠法５条２号に該当する（無効理由３に対応）。
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（２）当事者の主張
ア 原告（請求人）の主張
（ア）本件意匠の意匠に係る物品は「かばん」
であるから、意匠の要旨はかばんの全体的な
外観であり、付属品にすぎない本件南京錠は
かばんの意匠に影響を与えない。
よって、本件意匠から本件南京錠を削除し
ても、本件意匠の要旨を変更するもの、すな
わち願書に添付した図面等から直接導き出さ
れる具体的な意匠の内容を変更するものとは
ならない。
（イ）本件意匠の審査段階では意匠法５条２
号の拒絶理由を指摘されておらず、そのため、
手続補正及び意見書提出の機会を与えられて
いない。
（ウ）原告は、正面が無地の南京錠を付した
本件意匠の実施品を販売しており、Ｈ商標２
と混同を生じるような行為をしていないから、
他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれ
はない。本件審決は、意匠法５条２号該当性
の判断にあたり、このような取引の実情を考
慮していない。

イ 被告（被請求人）の主張
本件意匠がＨ商標２との関係で意匠法５条
２号に該当するとした本件審決の判断に誤り
はない。

（３）裁判所の判断
ア� 本件南京錠は本件意匠の要旨ではなく、
意匠の要部を構成しない旨の原告の主張に
ついて
本件意匠は、本件南京錠を付したものとし
て登録されているのであるから、他人の業務
に係る物品と混同を生ずるおそれ（意匠法５
条２号）があるか否かについて、登録された
意匠の形状等のうち、特に他人の周知・著名
な商標に類似する部分が問題となることは当
然であり、この点は、意匠同士の類否（同法

３条１項３号）等の判断に当たって考慮され
る意匠の「要部」であるか否かとは別問題で
あるから、原告の主張は失当である。
なお、本件において、添付図面等の南京錠

又は南京錠の正面の態様を削除する補正をす
ることは、添付図面等の要旨を変更するもの
に当たる。

イ� 審査段階で意匠法５条２号の拒絶理由を
指摘されていない旨の原告の主張について
上記事情は、本件意匠が同号に当たるか否

かの実体判断を左右するものでなく、無効審
判手続の違法を根拠づけるものでもない。

ウ� 原告は、正面が無地の南京錠を付したか
ばんを販売している一方で、本件南京錠を
付したかばんを販売していないという主張
について
仮に上記事実が認められるとしても、本件

意匠が被告の業務に係る物品であるハンド
バッグ等と混同を生ずる意匠であるかの判断
において考慮すべき取引の実情に当たるもの
ではない。

エ 結論
原告の主張する取消事由には理由がない。

５．検討事項及び検討結果
（１）検討事項１（判決の判示事項の検討）
判決の判示は妥当であるか、以下の各判示

内容に関して検討した。その結果、以下のア
～エの判示内容について、参加者からはいず
れも概ね妥当との意見が示された。その主な
理由はそれぞれ以下のとおり。
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ア� 本件南京錠は意匠の要部でないとの原告
の主張に対し、意匠法５条２号に該当する
か否かとは別問題であるとした点
「要部」は意匠の類否判断において検討す
べき概念である。他方、意匠法５条２号は出
所表示機能との関係で混同を生ずるおそれが
あるかどうかをみる規定であって、意匠の類
否とは別問題である。

イ� 本件意匠から南京錠又は南京錠の正面の
態様を削除する補正が認められるべきとの
原告の主張に対し、これを削除する補正は
要旨変更に当たるとした点
上記の補正は意匠の要旨を変更するもので
あり認められない。また、そもそも意匠では
登録後の削除補正は認められず、手続き上ど
のように補正するつもりだったのか疑問であ
る。
（仮に審査段階又は審判段階において、南
京錠又は南京錠の正面の態様を削除する補正
が行われた場合、意匠の要旨を変更する補正
であったかについても議論したところ、参加
者の多くは意匠の要旨を変更する補正である
とする意見であった。）

ウ� 審査段階で意匠法５条２号の拒絶理由が
指摘されず、手続補正等の機会が与えられ
なかったことが不当であるとの原告の主張
に対し、そのような事情は、意匠法５条２
号に当たるか否かの実体判断を左右しない
とした点
権利の瑕疵を正すために無効審判制度があ
るのであり、審査段階で拒絶理由が指摘され
ていなかったことは理由にならない。仮にこ
の理由を採用すると、無効審判制度の趣旨に
反することになる。

エ� 原告は本件南京錠を付したかばんを販売
していないから、他人の業務に係る物品と
混同を生ずるおそれはないとの主張に対し、
本件意匠が他人の業務に係る物品と混同を
生ずる意匠であるかの判断において考慮す
べき取引の実情に当たるものではないとし
た点
無効審判は、実際の商品の販売状況ではな

く、登録意匠について判断を行うものである。
侵害訴訟では取引の実情が争点となるものの、
本件のように登録意匠の無効を争う場合に考
慮される必要はない。

（２�）検討事項２（審決の説示事項の検討（特
に無効理由１～３について））
審決の説示事項について、意匠法５条２号

該当性に係る無効理由１～３を中心として、
以下のア～エについて議論した。なお、意匠
法５条２号の規定の性質上、検討に際しては
商標法域との対比に基づく意見も示された。

ア 無効理由１の説示事項について
無効理由１では、本件意匠が、「バーキン

商標」との関係において、意匠法５条２号に
該当しないと判断された。この結論及び判断
手法が妥当か検討したところ、参加者からは
以下の（ア）～（オ）の観点について、それぞれ
以下のような意見が示された。
（ア）本件意匠と商標の形態の類似性
本件意匠とバーキン意匠の形態が大きく異

なるとの判断は概ね妥当とする意見が多く示
された。
一方で、以下のような意見も示された。
ㅡ�「相違点３」として色彩の色分けを「大き
な相違」と認定しているが、本件意匠の本
体側面、把手及びベルトとその他の部分で
色彩を色分けした態様も、バーキン商標の
ように全体を単一色とした態様も、かばん
の分野ではよく見られるものであり、この
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点が大きな相違とまでいえるか疑問である。
ㅡ�新規性を争った無効理由４では、蓋部の有
無（相違点２）とベルト周辺（相違点４）が類
否判断に及ぼす影響は大きいとされ、意匠
法５条２号の判断においてもこの点が大き
く影響するものと予想したが、無効理由１
ではこの点には言及せず、請求人が示した
「蓋を本体内部に差し込んだ態様」を含む
ものとして判断したことを意外に感じた。

ㅡ�「バーキン商標と同じ形状で色分けのみし
た場合」や、「バーキン商標の形状にスタッ
ズのみ追加した場合」に、意匠法５条２号
に該当し得ると考えるならば、本件の相違
点の評価が妥当なものなのか気になった。

（イ）商標の周知・著名性
判断手法は妥当であり、判断根拠も十分示
されている。バーキン商標は立体商標であり、
審査時に相当の周知・著名性の立証がなされ
ているものと考えられる。
（ウ�）本件意匠と請求人の業務に係る物品分
野の関連性
バーキン商標は「かばん」であり、本件意
匠の意匠に係る物品も「かばん」であり、関
連性があるため、妥当と考える。
（エ）混同を生ずるおそれの有無
混同を生ずるおそれはないとの判断は概ね
妥当とする意見が多かった。
一方で、以下のような意見も示された。

ㅡ�上記（イ）、（ウ）の要件を満たしている中、
（ア）を満たしていないことで混同が生じな
いとした判断は、やや形態の対比に重きを
置いた判断といえるのではないか。

ㅡ�立体商標の類否判断のように、看者がこれ
を観察する場合に主として視認するであろ
う一又は二以上の特定の方向（所定方向）を
想定して、形態の対比を行う方法もあり得
たのではないか。本件で参照されている令

（3） 令和２年（ネ）第１00４0号事件�（甲第６１号証）

和２年の判決（3）では、かばんの正面を主と
して認定しており、側面は鑑みていない。
同様に正面方向からの観察に重きが置かれ
た場合、側面方向からの観察を正面からの
観察と同等に扱った本件審決とは違う結論
もあり得たのではないか。
ㅡ�例えば、取引実態上、インターネット販売
サイトにおいては画面上でしか商品を確認
できないため、側面はよく見えず正面に注
目することが多いことも考えられる。
ㅡ�意匠審査官、審判官は意匠の認定の基本的
な方法として、意匠の形態を六面から認定
しようとする。したがって、特定の方向か
ら考える立体商標と、意匠法５条２号の判
断における意匠の形態の対比では、前提と
なる形態の認定方法が異なることはあり得
る。

（オ）その他の観点に関する意見
仮に本件意匠が立体商標として出願された

場合、商標法４条１項１５号に該当する可能
性があると考えられる。（商標法４条１項１５
号は商標の類似を要件とせず、出所混同を要
件とするため。）

イ 無効理由２の説示事項について
無効理由２では、本件意匠が、「Ｈ商標１」

との関係において、意匠法５条２号に該当し
ないと判断された。この結論、判断手法は妥
当か検討したところ、参加者からは以下の
（ア）～（オ）の観点について、それぞれ以下の
ような意見が示された。
（ア）本件意匠と商標の形態の類似性
本件意匠とＨ商標１は、形態が異なるとの

判断は概ね妥当とする意見が多く示された。
一方で、以下のような意見も示された。
ㅡ�本件意匠の南京錠は立体物であるにもかか
わらず、南京錠正面部の形状のみに着目し
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て、Ｈ商標１との類似性が判断されている。
南京錠の正面以外を捨象する点に関する言
及があってもよかったのではないか。

ㅡ�態様を対比した小括における「本件登録意
匠の南京錠正面の態様は、Ｈ商標１の態様
の特徴を備えている」との記載は、結論が
曖昧と感じた。

（イ）商標の周知・著名性
Ｈ商標１が請求人の出所を表示する標章と
して著名であるとはいい難いとの説示は妥当
である。かばんで使用されている実績の有無
を検討した上で「Ｈ商標１のように灰色の縞
と白色の縞から構成された金具の例は掲載さ
れておらず、全体が略Ｈ形である金具の例も
掲載されていない」と判断したものであり、
納得感がある。
（ウ�）本件意匠と請求人の業務に係る物品分
野の関連性
関連するとの説示は妥当と考えるとの意見
が多数であった。
（エ）混同を生ずるおそれの有無
参加者全員が、混同を生ずるおそれはない
との判断は妥当であるとの意見であった。
（オ）その他の観点に関する意見
仮に本件意匠が立体商標として出願された
場合であっても、Ｈ商標１は周知・著名では
ないため商標法４条１項１５号に該当しない
のではないかと考える。

ウ 無効理由３の説示事項について
無効理由３では、本件意匠が、「Ｈ商標２」
との関係において、意匠法５条２号に該当す
ると判断された。この結論、判断手法は妥当
か検討したところ、参加者からは以下の（ア）
～（オ）の観点について、それぞれ以下のよう
な意見が示された。
（ア）本件意匠と商標の形態の類似性
本件意匠とＨ商標２は、類似性がある（本

件登録意匠の南京錠正面の態様は、Ｈ商標２

の態様の特徴を備えている）との説示は概ね
妥当とする意見が多く示された。
一方で、以下のような意見も示された。
ㅡ�Ｈ商標２の図形について「溝様」「面取り様」
のように立体形状として認定がなされてい
るが、商品についての前知識がない状態で
この図形を見た場合、単なるグレーの濃淡
と把握する可能性もあり得る。図形商標を
形態認定する際、実際の商品の態様もある
程度参酌されているのか疑問に思った。
ㅡ�上部の面取り部の相違はもう少し大きく評
価されるべきではないか。

（イ）商標の周知・著名性
判断手法は妥当である。「Ｈ商標２は、当

該カデナの本体に表示されている標章であ」
り、「カデナは請求人のブランド「ＨＥＲＭ
ＥＳ」の「シンボル的なアイテム」と評価さ
れている」と判断根拠も十分示されていると
の意見が複数示された。
一方で、以下のような意見もあった。
ㅡ�立体商標に比べて、この程度の証拠で「著
名」と判断されるのかと感じた。著名では
あるが、判断根拠が具体的に示されていな
い。
ㅡ�意匠法５条２号は「混同のおそれ」を要件
としており、本件の説示は「Ｈ商標２」の
著名性が高く評価されたことがポイントで
はないか。すると、その著名性を認めるた
めにはより詳しい証拠が必要ではなかった
か。

（ウ�）本件意匠と請求人の業務に係る物品分
野の関連性
Ｈ商標２の指定商品には「かばん用の金属

製留具」が含まれており、本件意匠の意匠に
係る物品も「かばん」でありその南京錠部分
であって関連性があるため、妥当とする意見
が多数示された。
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（エ）混同を生ずるおそれの有無
混同を生ずるおそれがあるとの判断は概ね
妥当とする意見が多く示された。
（オ�）南京錠の大きさがかばん全体と比較し
て小さな比率であるにもかかわらず意匠
法５条２号に該当すると判断した点

ㅡ�全体から見て識別できる大きさであれば妥
当。

ㅡ�南京錠とかばんの大小関係については、具
体的な取引の状況に照らして、かばんの大
きさに比して小さい南京錠であっても出所
表示機能を有するといえるかどうか、とい
う観点から検討すればよい。

ㅡ�商標がタグ等に小さく付されていても商標
の使用と考えられるように、出所を識別で
きるかどうかについて、形状の大小は問題
とならないと考える。小さくても需要者が
気付く部分に付されていれば、需要者が出
所を混同し得る。

ㅡ�本件南京錠は、市場取引においても、商標
的機能を発揮しているため妥当。本件につ
いては、商標権者と同じ取り付け位置であ
るため、より注目されやすい部分であった。

ㅡ�原則、今回の様な小さな比率の形状を根拠
に意匠法５条２号該当と判断すべきでない。
しかし、「ハンドバッグ」の分野では、本
件南京錠は小さくても使用時に着目される
部分であるため、意匠法５条２号適用と判
断した審決は妥当と考える。

（カ�）かばんにおける取り付け位置、その他
の検討

ㅡ�側面側や平面側であれば、需要者の目に入
りにくく、意匠法５条２号適用とはならな
かったかもしれない。需要者の目への入り
やすさにより判断してもよいのではないか。

ㅡ�出所識別標識とならない場所、例えば、か
ばんの内側等の需要者が気づかない位置に
あれば意匠法５条２号適用と言えなかった
のではないか。

ㅡ�①通常の注意力で、マーク部分を他の部分
から独立して認識できるか、②マーク部分
は市場において商標的機能を果たしている
か、に基づき判断できるのではないか。
ㅡ�商慣習上一般的な付し方でない場合は、適
用されないと考える。また、商標が全体の
模様の一部としてなじんでおり、単体で認
識できない状態であれば、サイズに関係な
く適用されないと考える。

エ 検討事項２に関するその他の意見
ㅡ�意匠法５条２号は、意匠の美感ではなく、
意匠が有し得る出所表示機能に焦点を絞っ
た規定と考えられる。このため、意匠法５
条２号により、他人の業務に係る物品等と
混同を生ずるおそれがあるかどうかを判断
する際には、商標法４条１項１５号の場合
と同様、外観、称呼、観念の共通性と、具
体的な取引状況を検討して判断する必要が
あったように思う。
ㅡ�本件ほどの著名性はない（が、一部の需要
者層にはよく知られている）他人のマーク
を含む意匠出願について、審査段階で意匠
法５条２号を適切に判断するのは難しいだ
ろう。審査品質を追求すると審査効率に影
響が生じかねない。よって、意匠法５条２
号の審査は過度に厳格化せず、無効審判に
委ねる部分があってもよいのではないか。

ㅡ�混同の有無が生じるか否かを検討するに際
して、需要者は誰か（判断主体）という観点
が議論されていないのが気になった。需要
者を、専門的な視点を有する取引業者とす
るのか、それとも一般消費者とするのかで、
混同の有無は変わり得るのではないか。

（３�）検討事項３（商標の著名性、物品分野の
関連性等について）
判決及び審決の無効理由１～３の判断を俯

瞰して、以下のア～ウについて議論した。な
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お、意匠法５条２号の規定の性質上、検討に
際しては商標法域の対比に基づく意見も示さ
れた。

ア 商標の著名性について
他人の業務に係る商標の著名性の程度に

よって、混同のおそれの有無の判断にどのよ
うな影響があると考えられるか、また、著名
性はどのような手法により認定するのが望ま
しいか検討した。商標法における著名性、意
匠法における著名性には求められる水準に差
があるか、といった点からの検討も行った。
その結果、多くの参加者から、他人の業務
に係る商標の著名性は、混同のおそれの有無
の判断に大きく影響し、また、著名性が高い
ほど、同一又は類似の商標が付された意匠に
ついて混同のおそれが生じやすくなると考え
られるとの意見が示された。

著名性を認定する手法については、以下の
ような意見が示された。
ㅡ�他人の業務に係る商標の著名性は、下記を
総合的に考慮して認定するのが望ましい。
①� 物品の形状に関する商標に限定。（文字
商標を除き、図形商標や立体商標は含ま
れる。未登録商標も可。）
②� 生産数及び販売数。使用期間及び使用
地域。
③� 広告宣伝の方法、期間、地域及び規模。
④� 第三者による当該商標と同一又は類似
する標章の使用の有無及び使用状況。
⑤� 商品の性質その他の取引の実情。
⑥� 商標の認識度を調査したアンケート結
果

ㅡ�商標法や不正競争防止法に「著名」は定義
されていないと理解しており、「著名」は
全国的に著名な商標であること、「周知」
はその県と隣接県の県民等、複数の都道府
県で知られている商標であるといった理解

をしている。「著名性」の認定は商標では
過去数年間の売上高、広告宣伝の規模、需
要者のアンケート調査等により、最後は審
査官、審判官、裁判官により判断されてい
ると思われる。よって、当事者から提出さ
れた証拠により、審査官、審判官、裁判官
が考量し判断するものと理解している。
ㅡ�「バーキン商標」のように立体商標の登録
商標を有しているかはひとつの指標になる。
立体商標は審査段階で一定の著名性が立証
されており、その指定商品（＝意匠に係る
物品）においては「著名」と認定して問題
ないと考えられるため。他方で、形状や模
様そのものの著名性は評価が難しい。「Ｈ
商標１」や「Ｈ商標２」のような図形商標
は、通常は、審査段階でその著名性を求め
られていないはずであり、その著名性を慎
重に認定する必要があると考える。

加えて、意匠法と商標法における著名性の
水準の差異の有無に関しては、以下のように
意見が分かれた。
ㅡ�意匠法と商標法において求められる著名性
の水準に差はないと考える。意匠法での混
同は、意匠の特定部分が識別標識として機
能するために起こるものであり、識別標識
を対象とする商標法と相違がないと考える。

ㅡ�意匠法と商標法において求められる著名性
の水準に差があると考える。意匠法では形
状自体の著名性が求められ、商標法では商
標の著名性の他に出願人（商標権者）自体の
著名性も一定程度考慮されているとの印象。

イ 物品分野の関連性について
他人の業務に係る商標の指定商品と本件意

匠の物品分野の関連性の程度によって、混同
のおそれの有無の判断にどのような影響があ
ると考えられるか、また、物品分野の関連性
はどのような手法により認定するのが望まし
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いか、検討した。
その結果、多くの参加者から、物品分野の
関連性は混同のおそれの有無の判断に大きく
影響し、基本的には両者の関連性が高いほど、
混同のおそれが生じやすくなるとの意見が示
された。また、次のような意見も示された。
ㅡ�両者が異なる分野であるとしても、物品の
部分（例えば、Ｈ商標２）や部品等であると
の理由により、意匠に係る物品と商標の指
定商品の分野が異なる場合でも、混同のお
それが生じる場合もあり得る。

ㅡ�他人の業務との混同のおそれが争点となる
場合、一般に当事者同士は同じ業界である
ことが多く、関連性の高低はその他の検討
事項に比べて争いになることは少ないとの
印象を持った。

物品分野の関連性を認定する手法について
は、以下のような意見が示された。
ㅡ�物品分野や性質による両者の関連性の強さ、
それによる需要者の認識などにより総合的
に考慮して認定することになると考える。

ㅡ�以下の項目等を考慮して関連性の高低を決
めることが望ましい。
①� 意匠に係る物品の物品分野（部分又は
部品を含む）と商標の指定商品との関連
②� 意匠に係る物品の製造販売実態と商標
の指定商品との関連
③� 関係会社を含む企業の事業分野

ㅡ�商標登録が実際には使用されていないこと
や、逆に、特定の商品に標章を使用してい
ても商標登録を受けていない事案もあるた
め、市場における実施態様も踏まえ、具体
的な取引の状況に照らして判断することが
必要である。例えば、本事件では、仮にＨ
商標２の指定商品に「かばん用の金属製留
具」を含む第１8類が含まれていなかった
としても、市場での実態に鑑み、混同のお
それがあると認定し得ると考えられる。

ㅡ�ただし、商標の指定商品のなかでも、当該
商標がその指定商品Ａの分野において著名
である一方で、指定商品Ｂの分野において
は著名でない場合等があり、審査において
このような市場の実態の判断まで求めるの
は負担が大きいと考える。

ウ� 検討事項３に関するその他意見、検討事
項１～３以外の全体を通じた意見

・�考える契機が少ないテーマだったが、意匠
法５条２号は、意匠法と商標法の狭間にあ
る条文であると改めて感じた。

・�意匠法５条２号は、意匠法の論点にもかか
わらず、かなり商標的な観点での検討が要
されると感じた。意匠法では、意匠の新規
性、創作非容易性の判断が主たる要件であ
るが、意匠法５条２号は他人の業務と混同
するかが要件となっているため、消費者（需
要者）が意匠の形状等を混同するかどうか、
当該形状等が著名といえるかの検討が重視
されている。レアケースの論点であり、こ
の点、いわゆる意匠の感覚を持って読むと
違和感を覚える。

・�意匠法で問題となる「混同」は「主に物品
（の形状）に関する混同」で、商標法で問題
となる「混同」は「主に出所に関する混同」
であると理解し、両者の差に留意する必要
があると感じた。

・�仮に本件かばんの形状等を意匠出願し権利
化したいのであれば、南京錠を除いた出願
をする、または、本件意匠の他に、南京錠
を除いた意匠を関連意匠として出願すると
いった方法が取り得たのではないか。

・�意匠法５条２号の意匠審査基準では、審査
官は、「他人の周知・著名な商標や、これ
とまぎらわしい標章を表した意匠」を「混
同を生じるおそれがある意匠と判断」する
としている。この「商標」、「標章」は、限
定列挙又は例示列挙のいずれに該当するの
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か疑問に感じた。商標や標章は付されてい
ないが、他人の周知・著名な形状が含まれ
た意匠である場合、本条に該当する可能性
があるのか。すなわち、限定列挙であれば
商標と標章のみが意匠法５条２号該当だが、
例示列挙だとすれば他人の周知・著名な形
状も意匠法５条２号に該当しうる。条文上
は「商標」、「標章」に限定する文言がない
ため、後者の可能性があるのではないか。
・�本件は商標を元に混同のおそれの有無が判
断されたが、仮に物品分野が異なる場合（例

えば、酒瓶に指定商品自動車の自動車メー
カーの商標を刻印）であっても、商標が極
めて著名あるいは権利者が多角的に事業を
行っている、経済的または組織的に関連が
ある等の理由により、混同のおそれがある
と判断され意匠法５条２号に該当すること
もあるのか、すなわち、他人の商標権の範
囲にしばられず適用される可能性もあるの
か、判断が難しいと感じた。
� 以上
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