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審決 

 

取消２０１６－３００５６１ 

 

 

請求人 スペリー・トップ－サイダー・リミテッド・ライアビリティ・カンパ

ニー 

 

代理人弁理士 長谷 玲子 

 

被請求人 ケントジャパン 株式会社 

 

代理人弁理士 藤沢 則昭 

 

代理人弁理士 藤沢 昭太郎 

 

 

 上記当事者間の登録第１８０９３６２号商標の登録取消審判事件について，

次のとおり審決する。 

 

結論 

 登録第１８０９３６２号商標の商標登録を取り消す。 

 審判費用は，被請求人の負担とする。 

 

理由 

第１ 本件商標 

 本件登録第１８０９３６２号商標（以下「本件商標」という。）は，「ＴＯ

Ｐ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を横書きしてなり，昭和５３年３月２８日に登録出

願，第１７類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として，

同６０年９月２７日に設定登録されたものである。 

 そして，平成１８年３月２９日に，指定商品を第１６類「紙製幼児用おし

め」，第２０類「クッション，座布団，まくら，マットレス」，第２１類「家

事用手袋」，第２２類「衣服綿，ハンモック，布団袋，布団綿」，第２４類

「布製身の回り品，かや，敷布，布団カバー，布団側，まくらカバー，毛布」

及び第２５類「洋服，コート，セーター類，ワイシャツ類，寝巻き類，下着，

水泳着，水泳帽，和服，エプロン，えり巻き，靴下，ゲートル，毛皮製ストー

ル，足袋，ショール，スカーフ，足袋カバー，手袋，ネクタイ，ネッカチーフ，

バンダナ，保温用サポーター，マフラー，耳覆い，ずきん，すげがさ，ナイト

キャップ，ヘルメット，帽子」とする指定商品の書換登録がされ，その後，同

２７年８月１１日に，第１６類，第２１類，第２４類及び第２５類について存

続期間の更新登録がされたものである。 
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 なお，本件商標は，「スペリ トツプ － サイダー インコーポレーテツド」

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「株式会社ビイエムプランニング」に本権の移転の登録がされ，同２１年８

月２６日になされた申請により，現在の本件商標権者に登録名義人の表示の変

更がされている。 

 

第２ 引用商標 

 登録第５４６２４３８号商標（以下「引用商標」という。甲３）は，別掲１

のとおりの構成からなり，第２５類「履物，運動用特殊靴」を指定商品として，

平成２３年２月２１日に登録出願，同２４年１月１３日に設定登録され，現に

有効に存続しているものである。 

 

第３ 請求人の主張 

 請求人は，結論同旨の審決を求め，その理由を要旨次のように述べ，証拠方

法として甲第１号証ないし甲第９３号証を提出した。 

 １ 請求の理由 

（１）引用商標の周知性について 

 ア 請求人は，１９３５年（昭和１０年）に靴底に細かい溝を設けた靴を開

発し，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」と名付けてアメリカにおいて販売を開始した。

第二次世界大戦ではアメリカ海軍の支給品として採用され，戦後はケネディ一

家が愛用したことにより，アメリカンスタイルの象徴的なアイテムとなった。 

 その後，「プレッピーハンドブック」に掲載されたことにより，アメリカの

アッパーミドルが好む趣味のよい靴として認知され，さらに，１９８７年（同

６２年）にデニス・コナー率いるアメリカ代表チームが国際的ヨットレースで

あるアメリカズカップで優勝して以来，アメリカズカップの公式シューズとな

った（甲４）。 

 このように，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」ブランドの靴は，アメリカ全土で広く

知られるようになった。 

 請求人は，若干のバリエーションはあるものの，発売当初から現在に至るま

で，一貫して引用商標を請求人が製造・販売する靴に使用してきた。 

 イ 我が国においては，１９７１年（昭和４６年）に東京・銀座で「ＴＯＰ

－ＳＩＤＥＲ」の靴の販売が開始され，１９７７年（同５２年）にはファッシ

ョン誌において紹介されるようになった（甲５）。 

 そして，１９８１年（同５６年）頃には，ファッション誌のほか，その機能

性がヨット専門誌においても紹介され，カジュアルシューズとしてのみならず，

ヨット用の靴としても知名度を獲得したことがうかがえる（甲７）。 

 請求人は，代理店を通じて「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」（トップサイダー）の靴

を４０年以上継続的に販売しており，当該商品は，たびたび新聞・雑誌等に掲

載され（甲８～甲３２），２００７年（平成１９年）以降に，雑誌「２ｎｄ

（セカンド）」，「Ｌｉｇｈｔｅｎｉｎｇ（ライトニング）」，「ＧＲＩＮＤ

（グラインド）」等に掲載された（甲３３～甲６９，甲７３）。 
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 ウ 上記のとおり，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」，「トップサイダー」の靴は，

発売から数十年を経てもなお，復刻版が販売されるなど，根強い人気を維持し

てきた。  

 したがって，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」，「トップサイダー」は，継続的かつ

頻繁にファッション雑誌に取り上げられたことにより，歴史あるブランドとし

て需要者に広く知られていたことは明らかである。 

 エ ２００５年（平成１７年）に出版された「海辺のカフカ」（村上春樹著）

では，育ちのよい少年のファッションの象徴として「トップサイダーのスニー

カー」が描写されている（甲７４）。 

 また，ランダムハウス英和辞典（第２版）には，商標「ｔｏｐ－ｓｉｄｅｒ」

が，請求人の靴を表す「柔らかい皮，布製でかかとが低いゴム底のカジュアル

シューズ」として記載され（甲７５），ウェブ辞書アルクで「トップサイダー」

を検索すると，請求人の靴を表す「トップサイダーのモカシン」の記載がある

（甲７６）。 

 インターネットで「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」を検索すると２００４年（平成１

６年）から現在に至るまで約１，９３０，０００件，「トップサイダー」を検

索すると約８５３，０００件のヒットがあった（甲７７）。 

 請求人は，日本において，代理店であるＡＢＣマートを通じて順調に売上を

伸ばしており，２０１５年（平成２７年）の売上数量は２１万９１２１足であ

った（売上額はライセンス料のみ）。さらに，アメリカ以外でも世界３７か国

以上の国で靴を販売している（甲７８）。 

 オ 以上を総合すると，引用商標は，本件商標が付された商品が販売された

時には，請求人が製造・販売する靴を表示する商標として取引者・需要者に広

く知られていたことは明らかである。 

（２）使用に係る商標について 

 東京都中野区所在の株式会社丸井（以下「丸井社」という。）が販売したシ

ャツ（以下「本件使用商品」という。）には，タグが２種類取り付けられてい

るところ，一方のタグには生成り地を背景に紺色で，もう一方のタグには紺色

を背景に白抜きで，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字とヨットと雲の図形が表

示されている。 

 さらに，本件使用商品の襟下にも同一の欧文字と図形が表示されたタグが取

り付けられている（別掲２，甲７９，以下「本件使用商標」という。）。 

（３）本件商標と本件使用商標の類否について 

 本件商標は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を横書きしてなり，これから

は，「トップサイダー」の称呼が生じ，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」には「（組織

の）上層部，指導部，首脳部」といった意味があるが，本件商標の指定商品の

品質等を直接表すものではないから，需要者にはむしろ造語として認識される

ものであり，特定の観念は生じない。 

 本件使用商標は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を横書きしてなり，「Ｔ

ＯＰ－」と「ＳＩＤＥＲ」の間を貫くように中心にヨットの図形を配し，全体

を雲形の図形で囲む構成からなる。そして，文字部分からは「トップサイダー」

の称呼を生じ，図形部分からは「ヨット」及び「雲」の観念を生じる。 
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 本件商標は，文字のみからなる商標であり，本件使用商標は，文字と図形か

らなる商標であるから，両商標は，外観において異なるものの，文字部分は，

ほぼ同一である。 

 本件商標は，造語であるため，本件使用商標と観念において比較できない。 

 本件商標と本件使用商標の称呼は，同一である。文字商標を含む商標は，称

呼をもって取引されることが多いため，称呼が同一である両商標は，相紛れる

おそれのある類似の商標である。 

（４）引用商標と本件使用商標の類否について 

 引用商標と本件使用商標とは，「ＳＰＥＲＲＹ」の文字部分を除けば，「Ｔ

ＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の書体，図形，及び全体の構成が完全に一致する。 

 被請求人が本件使用商標を独自に採択した結果，文字の書体，図形，及び全

体の構成が，引用商標と偶然一致するとは考えられない。 

 被請求人は，明らかに，本件使用商標を引用商標に近接させたものであり，

本件使用商標は，引用商標の特徴をそのまま有しているものである。 

 したがって，引用商標と本件使用商標とは，相紛れるおそれのある類似の商

標である。 

（５）使用される商品間の関連性について 

 本件使用商標は，「シャツ」（本件使用商品）に使用されているものであり，

当該商品は，本件商標の指定商品中，第２５類「洋服」に含まれる。 

 引用商標は，請求人の「靴」の表示を表示するものとして需要者等に広く知

られているところ，商品「靴」と「洋服」は，いずれも第２５類に属する商品

である。 

 「靴」と「洋服」は，いずれも身に着ける商品であり，同じブランドで統一

したいという消費者の要望に応じて同じ店舗で販売するといったことも通常行

われ，実際に請求人は，アメリカにおいて，「靴」，「被服」，「ベルト」等

を同時に販売している。 

 したがって，本件使用商品と引用商標の使用に係る商品「靴」とは，その需

要者において，互いに密接な関連性を有する商品といえる。 

（６）出所の混同について 

 請求人は，８０年以上一貫して同じ書体で表した「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」及

び同じデザインのヨットと雲の図形を使用してきたが，それ以外の部分にバリ

エーションを加えて使用することがあった。 

 また，請求人の名称は，「Ｓｐｅｒｒｙ Ｔｏｐ－Ｓｉｄｅｒ ＬＬＣ」であ

り，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」は，請求人のハウスマークの一部をなすものであ

る。 

 さらに，本件使用商品が販売されたウェブサイトでは，本件使用商品を「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，あたかも請求人が販売しているかのような表示を

用いて混同を惹起していた（甲８１）。 

 引用商標の著名性及び引用商標と本件使用商標の類似の程度に照らすと，被

請求人が引用商標に極めて近似した本件使用商標を「洋服」に使用すれば，本
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件使用商品が，請求人と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務

に係る商品ではないかと，その出所について誤認混同されるおそれがある。 

（７）本件商標の通常使用権者について 

 本件商標に係る商標権には，専用使用権又は通常使用権の設定登録はされて

いないが，本件使用商品を販売した丸井社からの平成２５年２月８日付け回答

書によれば，本件使用商品は，岐阜県岐阜市所在の株式会社水甚（以下「水甚

社」という。）から購入したものである（甲８２）。 

 そして，被請求人は，平成２５年２月４日付け回答書において，水甚社に本

件商標を使用許諾したと述べている（甲８３）。 

 したがって，本件商標の通常使用権者は，本件使用商品を製造・販売したも

のであり，これは，本件使用商標の使用に該当する。 

（８）本件商標権者の善意及び監督義務について 

 本件商標権者は，水甚社に本件商標の使用許諾したものであり，同社の本件

使用商標の使用を認識していたことは明らかであり，むしろ積極的に荷担して

いたと推認される。 

 なお，被請求人は，平成２５年２月４日付け回答書において，請求人が引用

商標に係る図形の使用を許諾したと述べているが，そのような事実はない。 

 確かに，請求人は，本件商標に係る商標権を平成１２年に株式会社ビイエム

プランニング（被請求人旧社名）へ譲渡したが，これは，被請求人が日本にお

いて先取り的に取得した商標登録第８２９１４４号を取り戻すために，やむを

得ず譲渡に応じたものである。 

 被請求人が請求人の代理店又は使用権者であったことはなく，被請求人が請

求人と同視されるような本件商標の使用方法を，請求人が容認したという事実

はない。 

 商標法第５３条は，使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の規

定であり，被請求人が請求人から本件商標を譲り受けた経緯があるからといっ

て，出所の混同を生じさせるような使用が容認されるものではない。 

（９）除斥期間について 

 本件使用商品は，２０１３年（平成２５年）１月２８日に販売されたもので

あるから，使用の事実がなくなった日から５年は経過していない（甲８４）。 

 ２ 答弁に対する弁駁 

（１）引用商標の周知性について 

 被請求人の主張は，以下の理由により，根拠のないものである。 

 ア 請求人は，引用商標以外に，文字のみの「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩ

ＤＥＲ」，「ＴＯＰ・ＳＩＤＥＲ」，「スペリートップサイダー」，「トップ

サイダー」を使用している。 

 しかしながら，引用商標は，図形と文字の結合商標であるから，その文字部

分のみをもって雑誌等において紹介されることは自然である。 

 したがって，文字のみの商標が使用されていることは，引用商標があまり使

用されていないことの根拠とはならない。 

 イ 引用商標が掲載された雑誌は，発行部数が極めて少ないマイナーな雑誌

であり，これらの雑誌の購読者は日本の全人口に比べて極めて少ない。 



 6 / 19 

 

 しかしながら，引用商標の雑誌の購読者が日本の全人口に比べて極めて少な

いとしても，そのことをもって，引用商標が需要者に周知でない根拠たり得な

い。 

 引用商標の周知性は，日本の全人口ではなく，引用商標の主たる需要者を対

象として判断されるべきである。 

 「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」ブランドは，１９７０年代のトラッドファッション

の流行とともに，ファッションに興味のある需要者層に広く知られるようにな

った。その当時から使用されていた引用商標は，当時若者であり，現在５０～

６０代の需要者に記憶されていると考えることが自然である。 

 したがって，現在，引用商標を使用した商品の需要者は，１９７０年代のト

ラッドファッションブームを記憶している者が中心であると考えられる。 

 請求人が提出した証拠は，主にそういった需要者に向けた雑誌であり，雑誌

の発行部数が多いといえない場合であっても，引用商標が需要者に広く知られ

ることはあると考える。 

 周知性の判断には，取引の実情が考慮されるべきであり，主な需要者の範囲

が周知性に与える影響が大きいことは，明らかである（甲８５～甲８８）。 

 ウ 請求人は，「セイルボートの図形」以外の図形も，使用したことがある。 

 しかしながら，ファッション業界において様々な図形のロゴを使用すること

は通常行われることであり，請求人は，新しい図形を使用することがあっても，

「セイルボートの図形」の使用を中止することなく継続して使用してきた。 

 請求人は，創業者であるポール・スペリーが，１９３５年（昭和１０年）に

靴底に溝を設けたヨットの甲板でも滑らない靴を発明したことから始まった会

社である。 

 滑らない靴が請求人の原点であり，「ヨット」が請求人の商品を象徴する図

形であることから，「セイルボートの図形」を，１９３５年（同１０年）の創

業時から請求人の商品を表示する特別な商標として採用したものであり，当該

図形は，請求人の歴史及びアイデンティティを表すものでもあるため，他の図

形を採用することがあっても，廃止せず，現在に至るまで大切に使用し続け，

現在も，靴底に溝を設けた靴に使用している（甲８９～甲９１）。 

 エ 「トップサイダー」又は「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」は，２０１１年（平成

２３年）ないし２０１６年（同２８年）の「ファッション企業・ブランドガイ

ド」（繊研新聞発行）に掲載されていない。 

 しかしながら，「ファッション企業・ブランドガイド」に掲載されていない

ことのみをもって，引用商標が周知著名でないことを証明するものではない。 

 オ 「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の日本における靴の販売数量が

少ない。 

 しかしながら，「セイルボートの図形」及び「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩ

ＤＥＲ」の欧文字を使用した商品「靴」は，本件商標の使用時である平成２５

年１月の数年前から日本において継続的に販売されていた。 

 ２０１０年（平成２２年）から２０１２年（同２４年）までの「セイルボー

トの図形」及び「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を使用した
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「靴」のみの売上数量は，５万２５７２足で，売上額は，３億１４９９万９１

６５円である（甲９２）。 

 また，アメリカにおける「セイルボートの図形」を使用した「靴」のみの売

上数量及び売上額は，２０１２年度（平成２４年度）ないし２０１７年度（同

２９年度）において，合計６９万１８７０足で，２５８７万５９４米ドルであ

る。 

 日本，アメリカを含む全世界における「セイルボートの図形」を使用した

「靴」のみの売上数量及び売上額は，２０１２年度（平成２４年度）ないし２

０１７年度（同２９年度）において，合計９９万２５０７足で，３５６３万１

６７米ドルである。 

 「セイルボートの図形」を使用した「靴」が市場に出回っていた数量から考

えて，需要者が，本件使用商品を，請求人が販売するものと混同した可能性は

高いと考える。 

（２）本件商標についての経緯について 

 「ＴＯＰＳＩＤＥＲ」の欧文字からなる登録第８２９１４４号商標は，被請

求人が，アメリカにおいて周知であった請求人の商標を，日本で登録されてい

ないことを奇貨として先取り的に登録したものである。 

 当時は，商標法第４条第１項第１９号がなかったため，請求人は，「被服類」

について，本件商標を登録し，登録第８２９１４４号商標を取り戻すためにや

むを得ず「商標譲渡契約」（乙２の１，その訳文は乙２の２。以下「本件譲渡

契約」という。）を結んだものである。 

 本件譲渡契約には，「セイルボートの図形」の使用に関して何ら記載はなく，

請求人と被請求人との本件譲渡契約と，「セイルボートの図形」の使用許諾と

は何ら関係がない。 

 すなわち，本件譲渡契約があったことにより，請求人が被請求人に「セイル

ボートの図形」の使用を許諾したということにはならない。 

 被請求人が，本件譲渡契約の際に，米国代理人が述べたと主張する内容につ

いて，請求人は，全く認識しておらず，何の記録も残っていなかった。 

 本件譲渡契約の際に，請求人が，被請求人に口頭で「セイルボートの図形」

の使用を許諾したという事実はない。 

 平成１４年に当時の代理人であった日本弁理士とのやり取りについて，請求

人は，当該弁理士から一切報告を受けていないし，「セイルボートの図形」の

使用を許可してもいない。当該弁理士が請求人の承諾なしに応答したものであ

る。当該弁理士には「セイルボートの図形」の使用を許諾する権限がないため，

当該弁理士の認識には何の効力もない。 

 よって，請求人が被請求人に「セイルボートの図形」の使用を許諾したとい

う事実はない。 

 請求人は，「セイルボートの図形」の使用を許諾していないにも関わらず，

丸井社がウェブサイトにおいて「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。」と記載し，「セイ

ルボートの図形」を使用していたため，請求人の業務と混同するおそれがある

と判断して通知書を送ったものである。 
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 正当な使用であるとの被請求人の主張を受け，そのような事実があるかどう

か，誠実に社内調査を行ったが，確認が取れなかったため，使用差し止めを要

求したものである。 

 丸井社が「セイルボートの図形」の使用を中止したのは，通知書を受け取っ

たからであって，請求人の使用差し止めの要求がなければ使用を継続していた

と思われる。 

（３）むすび 

 本件使用商標と引用商標とは，比較的小さく記載された「ＳＰＥＲＲＹ」の

部分を除けば完全に同一である。需要者が「ＳＰＥＲＲＹ」の部分を見落とし

て請求人の商品であると混同した可能性は，極めて高い。 

 商標法第５３条は，無責任な商標権者及び使用権者に対する制裁を課するこ

ととして，使用許諾制度の濫用による一般需要者への弊害防止の手段としてい

る。 

 本件商標を取り消すことなく，被請求人が本件商標を所有し使用する場合，

今後も需要者の利益が害されるおそれがあり，法の趣旨に照らせば，本件商標

は，取り消されるべきである。 

 

第４ 被請求人の主張 

 被請求人は，本件商標の登録を維持する，審判費用は請求人の負担とする，

との審決を求めると答弁し，その理由を要旨以下のように述べ，証拠方法とし

て乙第１号証ないし乙第１５号証（枝番号を含む。）及び参考資料を提出した。 

 １ 答弁の理由 

（１）引用商標の周知性について 

 請求人は，引用商標は現在も周知著名であり，引用商標と類似の商標を引用

商標の指定商品ではなく，「被服」について使用しても，取引者又は需要者は，

出所の混同を引き起こすおそれがある，と指摘している。 

 しかしながら，引用商標は，本件使用商標の使用時である平成２５年１月当

時，周知著名な商標とはいえない。 

 請求人は，引用商標が１９７９年（昭和５４年）より現在まで周知著名であ

る旨主張しているが，甲第４号証ないし甲第７７号証のうち，引用商標が記さ

れたものはわずか１０件であり（甲７，甲３７，甲４２，甲４５，甲４９～甲

５１，甲６５～甲６７），そのうち，甲第５０号証及び甲第６６号証は，従来

の「セイルボートの図形」と多少異なる図形であり，また，甲第４２号証及び

甲第６７号証は，「セイルボートの図形」の一部が表示されているようではあ

るが，「セイルボートの図形」かどうかは，不明である。 

 他の書証は，文字のみの「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」，「ＴＯＰ

－ＳＩＤＥＲ」，「スペリートップサイダー」，又は「トップサイダー」であ

る。 

 このように，引用商標は，あまりメディアに公開されていない。 

 また，これらの書証のうちの雑誌「２ｎｄ」（甲３３～甲５３），「Ｌｉｇ

ｈｔｎｉｎｇ」（甲５４～甲５６），「ＧＲＩＮＤ」（甲５７～甲６０），

「ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ－ＮＯ」（甲６１，甲６２），「Ｂｅｇｉｎ」（甲６３，
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甲６４），「Ｆｒｅｅ Ｅａｓｙ」（甲６５），「Ｍｅｎ’ｓ ＥＸ」（甲６

６），「Ｓａｆａｒｉ」（甲６７），「ＧＱ ＪＡＰＡＮ」（甲６８），「Ｇ

ａｉｎｅｒ」（甲６９），「ＢＥ－ＰＡＬ」（甲７０），「ＦＩＮＥ ＢＯＹ

Ｓ」（甲７１），「ＡＬＬ ａｂｏｕｔ ＵＳＡ」（甲７２）は，発行が２００

９年（平成２１年）ないし２０１３年（同２５年）であるが，これらの雑誌の

発行部数は，多いもので約１６万部，少ないもので約４万部であり，いずれも

発行部数が極めて少ないマイナーな雑誌である。 

 そして，これらの雑誌を購読する者は，我が国の１億人の国民の数から考え

ても極めて少ない数といえる。 

 また，これらの雑誌の中には，上記の「セイルボートの図形」ではない図形

が付されているものがある（甲５１）。これは，後述するように，請求人から

被請求人に本件商標が譲渡された際，請求人側の代理人から，請求人は今後

「セイルボートの図形」は使用せず，新しい図形を使用することを告げられた

ことと符合する。 

 このように，請求人は，１９３５年（昭和１０年）以来，一貫して「セイル

ボートの図形」を使用していたわけではない。 

 また，２０１１年（平成２３年）ないし２０１６年（同２８年）の「ファッ

ション企業・ブランドガイド」（繊研新聞社発行）には，「トップサイダー」

又は「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」ブランドは掲載されていない。 

 さらに，請求人が提出した請求人の「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」

の我が国における靴の売上数量（甲７８）をみても，２０１３年（平成２５年）

が１万３６８９足，２０１４年（同２６年）が１６万４４０１足，２０１５年

（同２７年）が２１万９１２１足であり，上記本件商標の使用時の２０１３年

（同２５年）は，僅か１万３千足と少ない。 

 このような状況を考え合わせると，我が国においては，平成２５年当時，請

求人の引用商標が，その指定商品を越えて周知著名であるとはいえない。 

（２）本件商標についての経緯について 

 ア 本件商標は，請求人の前身であるスペリートップサイダーインコーポレ

ーテッド（以下「スペリートップサイダー社」という。）が，被服類等を指定

商品として昭和５３年に登録出願し，同６０年９月２７日に登録されたもので

ある。 

 一方，被請求人は，「履物」を指定商品とした登録第８２９１４４号「ＴＯ

ＰＳＩＤＥＲ」及び登録第２２１３２２３号「ＮＥＷ ＴＯＰＳＩＤＥＲ」を

所有していた。 

 イ このような状況で，上記スペリートップサイダー社の商標を管理してい

るストライドライト社（ＳＴＲＩＤＥ ＲＩＴＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）の

代理人である日本弁理士から，本件商標の商標権を被請求人に譲渡することを

条件に，被請求人所有の上記２件の登録商標の譲り受けの申込みがあり，交渉

の後，平成１２年４月１日に本件譲渡契約が成立した。 

 その際，請求人側所有の登録第１７６８７６１号商標「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯ

Ｐ－ＳＩＤＥＲ＋セイルボート図形」第１７類，登録第１７６８７６２号商標

「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」第１７類及び登録第３２０６１５０号
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商標「ＳＰＥＲＲＹ＋セイルボート図形」第２５類の合計３件の商標権を放棄

することも契約に盛り込まれた。 

 また，この本件譲渡契約は，ストライドライト社の米国代理人が来日し，上

記の日本弁理士の立会いの下に日本で実行された。 

 そして，本件譲渡契約の際，上記米国代理人は，被請求人に対し，日本にお

いて，被請求人が商品を展開する上で「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」ブランドのイメ

ージを損なわないよう「セイルボート」について同じ図形を使用するよう依頼

があり，また，創業者である「ポール スペリー」の名前は「靴」での展開の

みに使用したいと要望があり，これを，被請求人は了承した。 

 また，その際，上記米国代理人から，請求人は，今後，従来の「セイルボー

トの図形」は使用せず，新しい図形を使用することを告げられた。 

 そして，本件商標権は，平成１２年５月２５日に被請求人に移転されたもの

である（甲２）。 

 ウ その後，被請求人は，本件商標について，平成１４年に株式会社バイス

コーポレーション（以下「バイスコーポレーション社」という。）とライセン

ス契約を結び，同社が「セイルボートの図形付きのＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」商標

をカジュアルウエアに使用したところ，請求人の代理人であった日本弁理士か

ら同社に質問状があった。 

 これに対し，被請求人は，当該日本弁理士等に，バイスコーポレーション社

は，当社が許諾したライセンシーであることを説明し，後日，当該弁理士から

謝罪があった。このことは，当時の請求人の日本における代理人は，被請求人

が本件商標の譲り受けの際，いわゆる「セイルボートの図形」を使用しても良

いと認識していたことを意味する。 

 エ 平成２５年１月に，被請求人が使用権を与えた水甚社及び同社から商品

を仕入れて販売していた丸井社に対して，本件商標の使用差し止め及び損害賠

償請求の通知書が来た。 

 水甚社による本件商標の使用は，被請求人が，同社に対して，本件商標の本

件譲渡契約時の口頭による「セイルボート図形」を使用するようにとの請求人

側の依頼によるものであり，当該図形の使用を含めて使用を許諾したものであ

る。 

 そこで，被請求人は，水甚社及び丸井社に代わり，請求人に答弁し，これら

の使用は，請求人との本件譲渡契約に基づくものであり，正当な使用である旨

を主張した。 

 また，その当時の請求人の管理会社のストライドライト社の米国代理人にも，

上記の点を確認するよう依頼した。 

 しかしながら，請求人は，ストライドライト社の代理人との連絡が取れない

旨を被請求人に通知し，被請求人側の本件商標の使用差し止め等を求めた。 

 一方，被請求人は，水甚社に本件譲渡契約の経緯を説明したが，上記通知書

の到達後，同社は，本件商標を付した被服の生産を中止し，また，丸井社は，

販売を止めた。 
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 この後，これに対する請求人からの要求は一切なく，今日まで３年が経過し

た。一方，被請求人及び通常使用権者は，上記請求人の通知書を受けて以来，

請求人指摘の「セイルボートの図形」は一切使用していない。 

（３）被請求人及び使用者の故意について 

 上述のように，被請求人は，請求人の上記差し止め等を要求した通知書を受

けるまでは，本件商標を使用するに際し，請求人の引用商標の「セイルボート

の図形」を付して使用することは，請求人が了承している事項と思料しており，

請求人からの本件商標の譲り受け以来，誠実に本件商標を使用していたもので

ある。 

 そして，平成２５年１月に上記通知書を受けた際も，誠実に対応し，かつ，

請求人の要望によりやむなく上記使用を中止したものである。 

 それ故，被請求人及び通常使用権者は，本件商標の使用が，引用商標と誤認，

混同を生ずるとの認識はなかったものである。 

 したがって，請求人が指摘している水甚社及び丸井社の本件商標の使用は，

商標法第５３条第１項の不正使用には明らかに該当しないものである。 

（４）結語 

 以上のとおり，請求人の主張する引用商標は，平成２５年当時において，周

知著名とはいえないものであり，また，万一，著名であったとしても，被請求

人等において，引用商標と誤認，混同を生ずることの認識は，なかったもので

ある。 

 ２ 答弁書（第２回，平成２９年９月１９日付け） 

（１）提出された雑誌について 

 提出された雑誌の発行部数が極めて少ない点について，請求人は，「引用商

標の需要者が現在５０～６０代の，トラッドファッションブームを記憶してい

る者が中心であり，請求人の提出した雑誌は主にそういった需要者に向けた雑

誌であり，雑誌の発行部数が少ない場合であっても，引用商標が需要者に広く

知られることはあると考えられる。周知性の判断には取引の実情が考慮される

べきであり，主な需要者の範囲が周知性に与える影響が大きい。」と主張して

いる。 

 しかしながら，提出された雑誌，例えば「２ｎｄ」は男性ヤングアダルト向

けのファッション誌であり，３０～４０代が主な対象であるから，５０～６０

代が主に見る雑誌とは到底思えない。 

 また，引用商標の「デッキシューズ」は，ヨットやボートの甲板用のシュー

ズであるが，若者から中年まで一般男性向けのカジュアルシューズとして購買

されているものであり，５０～６０代のトラッドファッションブームを記憶し

ている者が中心とは思えない。需要者の年齢層も若い人が中心であると思われ

る。 

 引用商標の「デッキシューズ」の需要者は，判例のように，特定の者に限ら

れものではない（甲８５～甲８８）。 

（２）販売数量について 

 請求人の「ＳＰＥＲＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の我が国における靴の売上

数量（甲９２）をみても，２０１０年（平成２２年）３月ないし２０１１年
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（同２３年）２月の１年間で約９８００足，２０１１年（同２３年）３月ない

し２０１２年（同２４年）２月で１万２０７５足，２０１２年（同２４年）３

月ないし２０１３年（同２５年）２月で３万７１６足であり，年平均１万７５

３０足は，極めて少ない。 

 そして，全世界において，２０１２年（同２４年）ないし２０１７年（同２

９年）の約５年半の売上数量の平均は年１８万足であり，売上高は年７．１億

円である。ちなみに，靴の「ＲＥＧＡＬ」を販売するリーガルコーポレイショ

ンの年間売り上げは，３６３億円である（ネット調べ）。 

   

第５ 当審の判断 

 １ 商標法第５３条第１項について 

 商標法第５３条第１項の規定に基づく商標登録の取り消しは，（１）専用使

用権者又は通常使用権者が，（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，（３）登録商標又はこれに類似する商標の

使用をし，（４）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行為を行ったことを要件とするものである。 

 ２ 本件商標と本件使用商標との類似性について 

（１）本件商標について 

 本件商標は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を横書きしてなり，これから

は「トップサイダー」の称呼を生じ，当該欧文字は，「［組織の］上層部，

［政府の］首脳部」等の意味を有する英語（甲７５）であるから，「上層部，

首脳部」の観念を生じるものである。 

（２）本件使用商標について 

 本件使用商品には，本件使用商標が表示された襟タグ及び紙タグ等が取り付

けられ（甲７９），２０１３年（平成２５年）１月２８日に印刷された「マル

イウェブチャネル」のウェブサイトにおいて，引用商標の由来といえる「トッ

プサイダー（ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ）」の表示の下，「トップサイダー １９３

５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。」

の記載とともに紹介された（甲８１）。 

 そして，本件使用商標は，別掲２のとおり，雲を想起させる図形の内側に，

「ＴＯＰ－」の欧文字と，ヨットの図形及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字とを表示

した構成からなるものである（甲７９，甲８１）。 

 本件使用商標は，上記のとおり，雲を想起させる図形及びヨットの図形と，

「ＴＯＰ－」及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字からなるところ，その構成中，「Ｔ

ＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字部分は，上記の図形中に顕著に表されており，こ

れからは「トップサイダー」の称呼を生じ，当該欧文字は「上層部，首脳部」

の意味を有するものであるから，「上層部，首脳部」の観念を生じるものであ

る。 

（３）本件商標と本件使用商標の類否について 

 本件商標は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を横書きしてなり，本件使用

商標は，別掲２のとおり，その構成中に「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字を含

むものであるから，本件商標と本件使用商標とは，構成全体の外観において相
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違するとしても，「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，類似の商標というべきで

ある。 

 ３ 本件商標の使用者及び本件使用商品について 

 本件使用商標が表示された襟タグ及び紙タグ等が取り付けられた本件使用商

品（甲７９）は，丸井社が水甚社から仕入れた商品（甲８２）であって，本件

商標権者は水甚社に本件商標の使用権を与えたものであるから（甲８３），水

甚社は，本件商標の通常使用権者と認められる。 

 そうすると，本件使用商標は，本件商標の通常使用権者である水甚社が本件

使用商品に付し丸井社に譲渡し又は引き渡したといえる。 

 そして，本件使用商品は，本件商標の指定商品中の第２５類「ワイシャツ類」

に含まれる商品である。 

 ４ 混同のおそれについて 

（１）引用商標と本件使用商標との類似性の程度について 

 引用商標は，別掲１のとおり，雲を想起させる図形の内側に，「ＳＰＥＲＲ

Ｙ」の欧文字をやや小さく表し，その下に「ＴＯＰ－」の欧文字と，ヨットの

図形及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字とを配した構成からなるものである。 

 そして，引用商標は，その構成中の雲を想起させる図形及びヨットの図形と，

「ＳＰＥＲＲＹ」，「ＴＯＰ－」及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字とは，「ＳＰＥ

ＲＲＹ」の欧文字部分は特定の語義有さない一種の造語といえるのに対し，

「ＴＯＰ－」及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字部分は「上層部，首脳部」の意味を

有するものであるから，それぞれ欧文字部分と図形部分とは観念上の結びつき

はなく，また，「ＴＯＰ－」及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字部分は構成上顕著に

表されているものであるから，当該欧文字部分から「トップサイダー」の称呼

を生じ，「上層部，首脳部」の観念を生じるものである。 

 引用商標と本件使用商標とは，「ＳＰＥＲＲＹ」の欧文字の有無の差異を有

するものの，別掲１及び２に示すとおり，雲を想起させる図形と，その内側に

表した「ＴＯＰ－」の欧文字，ヨットの図形及び「ＳＩＤＥＲ」の欧文字の態

様を同じくし，かつ，その配置も同じくするものであるから，外観において，

酷似する。 

 また，本件使用商標と引用商標とは，「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。 

 したがって，引用商標と本件使用商標とは，外観において酷似し，称呼及び

観念を同じくする類似の商標であって，その類似性の程度は，極めて高いもの

と認められる。 

（２）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について 

 本件使用商品「シャツ」は，「上半身に着る肌着，ワイシャツなど，中着ま

たは上着として着るものをいう。」であるから，需要者は，一般消費者である。 

 他方，引用商標が使用された商品「靴（デッキシューズ）」は，「甲板（デ

ッキ）などで履く靴。」（いずれも広辞苑第六版）であるが，当該商品は，一

般のファッションに関する商品「靴」として紹介されているから（甲５，甲６，



 14 / 19 

 

甲３４，甲３８，甲４１，甲４５，甲４７，甲５０他），その需要者は，一般

の需要者である。 

 そうすると，本件使用商品及び引用商標が使用された商品は，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，その需要者は，いずれも一般消

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。 

（３）引用商標の独創性及び周知性の程度について 

 ア 独創性の程度について 

 引用商標は，その構成中の「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」の欧文字部分は，「［組

織の］上層部，［政府の］首脳部」等の意味を有する英語（甲７５）であるか

ら，独創性を有するものではないが，その構成中の，「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

が高いものといえる。 

 イ 周知性について 

（ア）請求人の主張及び同人が提出した証拠によれば，以下のとおりである。  

 請求人は，１９３５年（昭和１０年）に靴底に細かい溝を設けた商品「靴

（デッキシューズ）」を開発し，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」と名付けてアメリカ

において販売を開始した（甲４，甲２７，甲２８，甲３７，甲４２，甲４５，

甲４７，甲４８，甲５７，甲６５，甲６７）。 

 そして，日本国内においては，請求人の商品「靴（デッキシューズ）」は，

１９７１年（昭和４６年）頃に銀座の履物店で展示され（甲４８），１９７４

年（同４９年）には日本国内での流通が開始された（甲６５）。１９８８年に

は株式会社アシックスが販売を行い，１９９３年（平成５年）には，アキレス

株式会社が日本国内独占販売権を取得し販売を開始した（甲１４）。その後，

２０１１年（平成２３年）９月には，米国を中心にシューズ専門店を展開する

コレクティブ・ブランズが日本における代理店契約を締結し，ＡＢＣマートが

販売を行った（甲２８～甲３１）。 

（イ）請求人が提出した新聞及び雑誌等（甲５～甲７２）によれば，引用商標

（これと社会通念上同一といえる商標を含む。）が，雑誌「ＰＯＰＥＹＥ」の

１９７７年７月号（甲５），雑誌「Ｔｈｅ ＫＡＺＩ」（１９８１年（昭和５

６年）４月１日発行，甲７），雑誌「２ｎｄ」の２００７年（平成１９年）７

月１日発行（甲３４），２００９年（同２１年）７月号の（甲４２），同年８

月号（甲４３），２０１０年（同２２年）７月号（甲４５），２０１１年（同

２３年）８月号（甲４９），同年９月号（甲５０）及び２０１２年（同２４年）

７月号（甲５１），雑誌「Ｆｒｅｅ＆Ｅａｓｙ」の２０１０年（同２２年）６

月号（甲６５），雑誌「ＭＥＮ’Ｓ ＥＸ」の２０１１年（同２３年）８月号

（甲６６），雑誌「Ｓａｆａｒｉ」２０１２年（同２４年）６月号（甲６７）

に，商品「靴（デッキシューズ）」の内底に表示され，又は商品の紹介に表示

された。 

（ウ）上記甲各号証中には，「ＳＰＥＲＥＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」（甲３

４，甲４２，甲４５，甲４７，甲５１，甲５２，甲５４，甲５７，甲５９，甲

６０，甲６２，甲６７），「ＳＰＥＲＥＲＹ ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」（甲５０，
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甲５６），「ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」（甲３７，甲４５，甲５８，甲５９，甲６

６，甲６８，甲７２），「トップ・サイダー（トップサイダー）」（甲５～甲

８，甲１１，甲１３，甲２０～甲２５，甲３３～甲３７，甲３９～甲４１，甲

４３，甲４４，甲４６～甲４８，甲５０～甲５２，甲５５，甲５７～甲５９，

甲６１，甲６６，甲７０，甲７２），「スペリートップサイダー」（甲１０，

甲１４～甲１９，甲２６～甲３２，甲３８，甲４２，甲４９，甲５０，甲５２，

甲５３，甲５６，甲６０，甲６４，甲６５，甲６７，甲６９，甲７１）の欧文

字又は片仮名が，商品「靴」の紹介等に使用された。  

（エ）請求人は，引用商標を付した商品「靴」の売上について，日本において

は，平成２２年から同２４年まで，５万２５７２足，３億１４９９万９１６５

円である旨，全世界においては，２０１２年（同２４年）から２０１７年（同

２９年）まで，９９万２５０７足，３５６３万１６７米ドルである旨述べた。 

 イ 上記アによれば，請求人は，１９３５年（昭和１０年）に，商品「靴

（デッキシューズ）」に，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」と名付けてアメリカにおい

て販売を開始したものであり，当該商品は，１９７１年（同４６年）頃から我

が国に輸入され，その後，輸入代理店の変更があったものの，継続して販売さ

れてきたものということができる。 

 そして，上記請求人の商品「靴（デッキシューズ）」には，引用商標（これ

と社会通念上同一といえる商標を含む。）が靴の内底に表示され，２００７年

（平成１９年）７月以降，「ＳＰＥＲＥＲＹ ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」，「ＳＰ

ＥＲＥＲＹ ＴＯＰ ＳＩＤＥＲ」，「トップ・サイダー（トップサイダー）」，

「スペリートップサイダー」などのように記載され，上記（１）アに記載の雑

誌，新聞等に掲載され広告された。 

 また，請求人の商品「靴（デッキシューズ）」の売上の一部は，平成２２年

から同２４年までの３年間において，約５２万足であり，全世界における２０

１２年（同２４年）から２０１７年（同２９年）までの６年間において，約１

００万足である。 

 そうすると，引用商標は，長年にわたって，請求人の商品「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，

「マルイウェブチャネル」のウェブサイト掲載された２０１３年（平成２５年）

１月２８日（上記２（２））において，請求人の業務に係る商品「靴（デッキ

シューズ）」を表示するものとして，我が国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。 

（４）混同を生ずるものをしたかについて 

 ア 引用商標は，独創性の高いものであり，長年にわたり，請求人の商品

「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，「マルイウェブチャネル」のウェブサイト掲載された２０

１３年（平成２５年）１月２８日時点において，請求人の業務に係る商品「靴

（デッキシューズ）」を表示するものとして，我が国の「靴（デッキシュー

ズ）」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。 



 16 / 19 

 

 そして，本件使用商標は，引用商標に酷似する商標と認められ，これらの商

標が使用される商品は，販売場所及び需要者を共通にする関連性の高い商品で

ある。 

 イ 本件商標の通常使用権者（水甚社）は，上記２のとおり，本件商標を本

件使用商標の構成態様により，上記３のとおり，その指定商品に含まれる本件

使用商品について使用したものである。そして，本件使用商標は，その構成中

の雲を想起させる図形及びヨットの図形は本件商標の構成には存在せず，意図

的に付加したものと認められるから，本件商標の使用態様として，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ない。 

 また，本件使用商品は，上記２（２）のとおり，販売のために「マルイウェ

ブチャネル」に掲載され，しかも，引用商標の由来といえる「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。」（甲８１）と記載して紹介されたものである。 

 ウ 以上よりすると，２０１３年（平成２５年）１月２８日時点において，

本件商標の通常使用権者が，本件商標の指定商品に含まれる本件使用商品「シ

ャツ」に，本件商標を引用商標と酷似した本件使用商標の構成態様により表示

して譲渡し又は引き渡した行為，及び当該商品が，引用商標の由来とともに販

売のためにウェブサイトに掲載された事実は，本件使用商品が，請求人の業務

に係る商品「靴（デッキシューズ）」と関連を有する商品であることを連想さ

せるものというべきである。 

 したがって，本件商標の通常使用権者による上記行為は，他人（請求人）の

業務にかかる商品と混同を生ずるものをしたと認められる。 

（５）本件商標権者がその事実を知っていたかについて 

 商標法第５３条第１項は，その但書において，「ただし，商標権者がその事

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きは，この限りでな

い。」と規定され，同条項本文の適用を免れるためには，被請求人において，

本件商標権者が，その通常使用権者による上記商品の混同を生ずる行為を知ら

なかったこと及び相当の注意をしていたことを主張立証すべきところ，被請求

人は，審判答弁書において，「『セイルボート』について同じ図形を使用する

よう依頼があった」ことを理由に，本件商標の通常使用権者が水甚社から仕入

れた本件使用商品について，「水甚社による本件商標の使用は，被請求人が，

同社に対して，・・・当該図形の使用を含めて使用を許諾したものである」旨

述べている。 

 そうすると，本件商標権者は，その通常使用権者による本件使用商品への本

件使用商標を使用の事実を，知っていたものと推認される。 

 ５ 被請求人の主張について 

 被請求人は，「本件譲渡契約の際，米国代理人から，日本において，被請求

人が商品を展開する上で『ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ』ブランドのイメージを損なわ

ないよう『セイルボート』について同じ図形を使用するよう依頼があった」旨，

主張するので検討する。 

（１）本件商標の取得に関する経緯等について 
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 本件商標は，２０００年（平成１２年）４月１日に，請求人の前身である

「スペリ トツプ － サイダー インコーポレーテツド」（以下「旧スペリー社」

という。）と株式会社ＢＭプランニング（以下「ＢＭ社」という。）で締結さ

れた本件譲渡契約（乙２の１）が締結され，本件譲渡契約に基づき，平成１２

年５月２５日にＢＭ社に移転登録され，その後，平成２１年８月２６日受付で

本件商標権者に登録名義人が変更された（甲２）。 

 また，本件譲渡契約に基づき，指定商品を「靴類」等とする登録第８２９１

４４号商標「ＴＯＰＳＩＤＥＲ」の商標権は，平成１２年５月２５日に「旧ス

ペリー社」に移転登録され，その後，平成２３年８月３１日受付で請求人に登

録名義人が変更された（職権調査）。 

 以上からすると，旧スペリー社とＢＭ社は，「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ（ＴＯＰ

ＳＩＤＥＲ）」の文字からなる商標については，旧スペリー社は商品「靴類」

等について使用し，ＢＭ社は「被服」等について使用することが合意されたと

いえる。 

 そして，被請求人は，旧スペリー社とＢＭ社との本件譲渡契約の際に，旧ス

ペリー社側の米国代理人により，ＢＭ社に対し，日本において，ＢＭ社が商品

を展開する上で「ＴＯＰ－ＳＩＤＥＲ」ブランドのイメージを損なわないよう

「セイルボート」について同じ図形を使用するよう依頼があり，ＢＭ社はこれ

を了承した，と認識していた旨主張している。 

（２）上記（１）によれば，本件商標権者と請求人は，過去において，「ＴＯ

Ｐ－ＳＩＤＥＲ（ＴＯＰＳＩＤＥＲ）」の文字からなる商標について，請求人

は商品「靴類」等について使用し，本件商標権者は「被服」等について使用す

ることが合意されていたといえるものの，本件譲渡契約には，被請求人が

「『セイルボート』について同じ図形を使用するよう依頼があった」ことを認

めるに足る記載はなく，他に被請求人はかかる事実を証する書面を提出してい

ない。 

 そうすると，本件商標権者は，請求人が引用商標を商品「靴（デッキシュー

ズ）」について使用をしていることを認識した上で，その通常使用権者に，本

件商標を本件使用商標のように引用商標に酷似させて，商品「シャツ」に使用

をさせていたものであって，かつ，請求人の承諾を得たものということはでき

ない。 

 したがって，被請求人の上記主張は採用できない。 

 ６ まとめ  

 以上のとおり，本件商標の通常使用権者は，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，請求人（他人）の業務に係る商

品「靴（デッキシューズ）」と混同を生ずるものをしたものであり，かつ，本

件商標権者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

いうことはできないから，本件商標は，商標法第５３条第１項に基づき，取り

消すべきである。  

 よって，結論のとおり審決する。 

 

平成３０年３月２２日（２０１８．３．２２） 
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審判長 特許庁審判官 早川  文宏 

特許庁審判官 田中  亨子 

特許庁審判官 平澤  芳行 
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別掲１（引用商標） 

 

 
 

別掲２（本件使用商標） 

 

 
 


