
小売等役務制度に関する事例紹介と今後の課題について

パテント 2020 － 98 － Vol. 73　No. 2

要　約
　2007年に小売等役務制度導入されて約１３年になる。制度導入当時，様々な論点があったが，近年，議
論はあまりなされていないように思える。
　ただ，その間に小売等役務に関する裁判例もいくつか蓄積されてきた。これらの裁判例においては，前述の
様々な論点に対する裁判所の考え方も示されている。
　本稿は，今後の議論に資するよう，導入当時の論点を整理し，その論点と関連した裁判例を網羅的に紹介す
ることを目的とするものである。
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1．はじめに
　2007 年 4 月に小売等役務制度が開始されて約 13 年
になる。その間に小売等役務に関する裁判例もいくつ
か蓄積されてきた。
　商標委員会では，近年，小売等役務制度の在り方に
ついて正面からテーマとして議論したことはないが，
委員間では，商品・小売等役務間のクロスサーチの是
非や，出所の混同の有無等が話題となることがある。
したがって，小売等役務制度は，いずれ再び議論の
テーマとなり得るトピックスであると考えられるし，
いくつかの裁判例が蓄積されてきた今，小売等役務制
度の在り方についての再度，議論・検討する意義はあ
るものと思われる。
　そこで，本稿は，今後の議論に資するよう，導入当
時の論点を整理し，その論点と関連した裁判例を網羅
的に紹介することを目的とするものである。
　なお，一部，筆者の見解や提案と理解される箇所も
あろうかと思うが，それは，筆者一個人の私見であっ

て，商標委員会で議論されたものではないことを冒頭
に申し上げる。

2．制度創設の経緯
　1992 年にサービスマーク制度は導入されたが，そ
の当時から特許庁は「小売業・卸売業」に関して，各
店舗による品揃えや配列，接客等は，商品の販売（譲
渡）に伴う付随的サービスであって，独立した商取引
の対象とは認めていなかった。2000 年以降に「小売」
に関する役務性について判決が出されたが『商標法に
いう「役務」とは，他人のためにする労務又は便益で
あって，付随的でなく独立して市場において取引の対
象となり得るものと解すべきであり，他方で，例え
ば，商品の譲渡に伴い，付随的に行われるサービス
は，それが，それ自体のみに着目すれば，他人のため
にする労務又は便益に当たるとしても，市場において
独立した取引の対象となっていると認められない限
り，商標法にいう「役務」には該当しないものと解す
るのが相当である。』（1）と判断され，裁判所においても
小売等役務が認められることはなかった。

　このような事情から「小売・卸売」は商標法上の役
務として認められず，小売店・卸売店は取り扱いに係
る商品毎に商標を取得する必要があり，百貨店によっ
ては第 1 類から第 34 類まで登録を受ける場合もあっ
た。その結果，商標管理が煩雑となったり，維持費の
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負担が大きくなったりする場合もあった。
　しかも，そのように取得した商標についても，小売
店や卸売店における看板・ショッピングカート，接客
をする従業員の制服に付される商標などは，具体的な
商品との関係性が希薄であり，どの指定商品に商標が
使用されているかが曖昧なものもあった（2）。すなわち
小売業者等の実態に即した保護ができない制度となっ
ていた。
　さらには国際的にも徐々に第 35 類で小売に相当す
る役務を認める運用が主流となってきていた。

　以上，「商標管理の効率化」，「小売業者の実態に即
した保護」及び「国際的な制度調和」の観点から，特
許庁は小売等役務制度導入を決め，2006 年に商標法
を以下のように改正した（下線部分が改正により追加
された部分である。）。

第二条　この法律で「商標」とは，文字，図形，記号若しく

は立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結

合（以下「標章」という。）であつて，次に掲げるものを

いう。

一　業として商品を生産し，証明し，又は譲渡する者がその

商品について使用をするもの

二　業として役務を提供し，又は証明する者がその役務につ

いて使用をするもの（前号に掲げるものを除く。）

2　前項第二号の役務には，小売及び卸売の業務において行

われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

3．制度導入当時の争点
　（1）　保護対象について
　従前，商品の販売（譲渡）に際して販売者が販売元
を示すために使用する商標は，商品商標と理解されて
きたことは上述したとおりである。小売等役務制度が
導入されることによって，この部分も独立した役務と
扱われることになると予測又は期待していた実務家は
筆者を含め多かったと記憶している。
　しかしながら，法改正によって，2 条 2 項が追加さ
れたのみで，2 条 1 項 1 号の「商品を…譲渡する者が
その商品について使用をするもの」について改正がさ
れたわけではない。また 2条 1項 2号の括弧書きによ
り，小売等役務であっても同項 1号に該当するものは
除かれている。言い換えれば，業として商品を譲渡す

る者がその商品について使用をする商標は未だ商品商
標と理解され，小売等役務商標には含まれていないこ
とになる。結局，2006 年の法改正は，従前，商品の
販売（譲渡）に伴う付随的サービスであって独立した
商取引の対象と認められていなかった部分のみを新た
に保護するというのが特許庁のスタンスであったと記
憶している。
　2006 年に作成された「平成 18 年度小売等役務商標
制度説明会テキスト」を要約すると以下のように図示
できる（3）。

平成１９年３月３１日以前

商品の販売（譲渡） ⇒ 商標法の保護対象
（商品に係る商標）

商品販売における顧客に対
するサービス ⇒ 商標法の保護なし

平成１９年４月１日以降

商品の販売（譲渡） ⇒ 商標法の保護対象
（商品に係る商標）

商品販売における顧客に対
するサービス ⇒ 商標法の保護対象

（役務に係る商標）
↓

小売等役務商標

　このことから，商品の販売元を示す商標は改正後も
商品商標の範疇に入るということになった。
　また，小売等役務制度導入時に，改訂された審査基
準の第 6 条の項にも明確に以下のように記載された。
なお，現在に至るもこの基準は，何ら改定されていな
い。

（1）小売等役務とは，小売又は卸売の業務において行われる

総合的なサービス活動（商品の品揃え，陳列，接客サービス

等といった最終的に商品の販売により収益をあげるもの）を

いうものとする。

（2）小売等役務には，小売業の消費者に対する商品の販売行

為，卸売業の小売商人に対する商品の販売行為は含まれない

ものとする。

　つまり，小売等役務制度は，従前，はっきりと保護
されていなかった『小売又は卸売の業務において行わ
れる総合的なサービス活動（商品の品揃え，陳列，接
客サービス等といった最終的に商品の販売により収益
をあげるもの）』（以下，本稿においてこれらを総称し
て「小売サービス」という）のみを保護するものであ
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り，商品の販売元を示す商標としては従前通り商品商
標という前提で改正がされた。
　このような制度をユーザーが望んでいたかどうかと
いう点で議論が紛糾したが，それはともかくとして，
販売に係る部分が商品商標，それ以外の小売サービスに
係る部分が小売等役務商標として，小売等の事業は，商
品商標・役務商標の両面から保護されることになった。

　（2）　商品商標と小売等役務商標の峻別
　このように小売店及び卸売店における商標について
は，重畳的に使用されることとなり，その区別が難し
く，小売等役務制度が始まる前後において，運用を含
め，様々な点について議論がなされた（4）。
　下図は，特許庁作成の小売等役務制度に関するお知
らせのパンフレット（5）の一部抜粋である。
　この中でも，取扱商品に商標を表示することは，商
品商標であるとしている。しかしながら，小売等役務
商標と商品商標との境界は必ずしも明確ではない。例
えば，商品の包装紙に付された商標はどのように考え
るのかについては議論がわかれた。商品の包装紙に係
る商標の使用については，商品の販売元を示す商標と
も，小売サービスの提供の提供元を示す商標とも見え
るからである。
　この点，上述の「平成 18 年度小売等役務商標制度
説明会テキスト」では，以下のように説明していた。

「デパートやコンビニエンスストアなどにおける商品の値札

のシール，包装紙，レジ袋，ショッピングカートなどに付さ

れた商標については，その商標の表示態様及び使用の実情等

（特定の商品専用の包装ではなく汎用されているものである

こと）を総合的に勘案すれば，小売等役務の出所を表示し，

小売等役務の商標の使用といえます。」

　加えて，同テキスト 8頁の図示には「商品の包装に
マークを印刷，貼付」する行為が役務に係る商標とあ
り，商品の包装は，小売等役務に該当すると読める。
加えて，2007 年 3 月に発行された特許庁の解説本で
も同様の記載ぶりであった（6）。
　しかしながら，これまでの商品商標の考え方との整
合性を図る観点からか（7），2007 年 7月の特許庁の説明
会テキスト（8）では，以下のような解説に軌道修正して
いる。

「デパートやコンビニエンスストアなどにおける商品の値札

のシール，包装紙，レジ袋（中略）…を総合的に勘案すれ

ば，小売等役務の出所をも表示し…小売等役務についての商

標の使用といえます（ただし，これらが小売等役務について

の使用であることをもって，商品についての使用であること

が否定されるわけではありません。小売等役務についての使
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用に該当すると同時に，そこで取り扱われる商品の出所を表

示するための商品についての使用といえる場合もありま

す。）。」（下線は筆者）

　このような特許庁の説明の変遷も，小売等役務商標
と商品商標の区分けの不明瞭さに拍車をかけることと
なった（9）。
　しかしながら，いずれにせよ，看板や従業員の制服
等，明確に小売等役務に係る役務と認識できる場合は
ともかくとして，包装紙等に使用する場合など，商品
と役務の区分けが明瞭ではない場合がある。そのよう
な事情を踏まえ，それぞれの商品・小売等役務に同一
又は類似する商標が使用された場合に，両者間に混同
が生ずるおそれがあることなどを踏まえ，審査・審判
においてはクロスサーチ（＝小売等役務の対象商品
と，その商品との類似関係を審査すること）を実施す
ることとなった。

　以上が小売等役務制度導入前の経緯である。
　制度導入の前後において，小売等役務の保護対象や
区分けに対する議論に加え，あらゆる小売等役務と商
品間で一律にクロスサーチを実施することの是非や，
商品と小売等役務間での類似関係を認めた場合に商標
権侵害の問題をどのように考えるのかという指摘が
あった。また，いわゆる「総合小売等役務」と「特定
小売等役務」との間でまったく類否を判断しないこと
の是非についても指摘されていた。
　さらには看板や従業員の制服等，明確に小売等役務
と認識できる行為にのみ商標を使用していた場合にお
いて，過去に小売を目的として登録した商品商標は，
制度導入後，すべて商品商標の使用とは理解されず，
不使用による取消審判の対象となってしまうのかとい
う懸念もあった。

　制度導入から約 13 年経過し，その間に蓄積された
裁判例においてこれらの論点が主な争点となっている
事例がある。そこで，以下に裁判例を紹介する。

4．小売等役務に関する裁判例
　（1）　「elle et elles 事件」（知財高判平成 21 年 11

月 26 日）
　小売等役務商標と商品商標との区分けについては
じめて言及した不使用取消審判事件の審決取消訴訟

である。
　婦人用下着を陳列販売し，婦人用下着の広告に商
標「elle et elles」が表示されたことが，指定商品「被
服」等についての登録商標「elle et elles」について
の登録商標の使用と判断すべきか否かが争われた事
例である。
　判決は，

『本件表示の下に婦人用下着を陳列販売し，婦人用下
着の広告について本件表示をしたことは，少なくと
も，商標法 2条 3項 8号にいう「商品…に関する広告
…に標章を付して展示し，若しくは頒布…する行為」
に該当するというべきであり（中略）よって，被告
は，指定商品に含まれる婦人用下着について，本件商
標と社会通念上同一の本件表示をもって，本件商標を
使用したものと認められる。』
　と判示し，販売商品の広告における商標の使用を，
指定商品「被服」等についての登録商標「elle et 
elles」の使用と認めた。
　また，小売等役務制度との関連についても以下のよ
うに言及されて，将来的な商品商標と小売等役務商標
の棲み分けについても触れられている。

　『平成 19 年 4 月 1 日に小売等役務商標制度が新たに
施行され，商品に係る商標と小売等役務に係る商標と
が区別されていることは，原告主張のとおりである。
しかしながら，商標を小売等役務について使用した場
合に，商品についての使用とは一切みなされないとま
ではいうことができない。すなわち，商品に係る商標
が「業として商品を…譲渡する者」に与えられるとす
る規定（商標法 2 条 1 項 1 号）に改正はなく，「商品
A」という指定商品に係る商標と「商品 A の小売」
という指定役務に係る商標とは，当該商品と役務とが
類似することがあり（商標法 2 条 6 項），商標登録を
受けることができない事由としても商品商標と役務商
標とについて互いに審査が予定されていると解される
こと（同法 4 条 1 項 10 号，11 号，15 号，19 号等）
からすると，その使用に当たる行為（同法 2 条 3 項）
が重なることもあり得るからである。
　そして，商品の製造元・発売元を表示する機能を商
品商標に委ね，商品の小売業を示す機能を小売等役務
商標に委ねることが，小売等役務商標制度本来の在り
方であり，小売等役務商標制度が施行された後におい
ては，商品又は商品の包装に商標を付することなく専
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ら小売等役務としてのみしか商品商標を使用していな
い場合には，商品商標としての使用を行っていないと
評価する余地もある。しかしながら，本件商標は，小
売等役務商標制度導入前の出願に係るものであるとこ
ろ，前記 1の認定事実によれば，被告は，小売等役務
商標制度が施行される前から本件商標を使用していた
ものである。このように，小売等役務商標制度の施行
前に商標の「使用」に当たる行為があったにもかかわ
らず，その後小売等役務商標制度が創設されたことの
一事をもって，これが本件商標の使用に当たらないと
解すると，指定商品から小売等役務への書換登録制度
が設けられなかった小売等役務商標制度の下におい
て，被告に対し，「被服」等を指定商品とする本件商
標とは別に「被服の小売」等を指定役務とする小売等
役務商標の取得を強いることになり，混乱を生ずるお
それがある。』

　なお，同様の判断として「Pink berry 事件」（知財
高判平成 22 年 2 月 3 日），「ハローズ事件」（知財高判
平成 21 年 12 月 17 日）もある。

　（2）　「NYLON 事件」（知財高判平成 29 年 2 月
23 日）

　指定役務「被服・履物・かばん類及び袋物の小売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供」につ
いて，商標「NYLON」が自他商品役務識別力を有す
るか否かが争われた事例である。

　『本願役務は，被服，履物，かばん類及び袋物の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供で
あり，取扱商品の品揃え，陳列，接客サービス等と
いった最終的に取扱商品の販売により収益を上げるた
めのサービス活動をいい，顧客の商品選択が容易とな
るように，商品の原材料（素材）その他の特長等を説
明することも含まれる。
　（中略）以上によれば，欧文字の大文字「NYLON」
を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標と認識される本願商標を，その指定役務に使用し
た場合，これに接する需要者は，当該指定役務の小売
の業務における取扱商品である被服，履物，かばん類
及び袋物の原材料（素材）として相当程度利用されて
いるナイロンを表したものと認識するにとどまり，役
務の出所を表示するものと認識するとはいえないか

ら，本願商標は，自他役務の識別力を欠くものと認め
られる。』
と，識別性を発揮しないと判示した。
　その上で，被告の使用態様の言及に対しては，以下
のように判示している。
　『本願役務の取扱商品である被服，履物，かばん類
及び袋物には，ファッション性が高いものから生活必
需品まで幅広い商品が含まれるから，その小売の業務
において行われる顧客に対する便益の提供という指定
役務の需要者も，性別や年齢を問わず，ファッション
に関心が高い者から低い者まで幅広い者が含まれると
いわざるを得ないし，そのような幅広い需要者が，被
服，履物，かばん類及び袋物を選択する動機も，ブラ
ンドのみならず，デザイン，機能，原材料（素材），
価格など多様であるから，本願役務の取扱商品の需要
者の商標に対する注意力が格別高いものということは
できない。
　また，本願商標が設定登録された場合，その使用態
様は，原告主張のような小売店舗の看板に使用した上
で，店内で使用するという態様に制限されるものでは
ないから，そのような使用態様に限定して検討するこ
とは相当でないし，仮に小売店舗の看板に使用されて
いたとしても，被服，履物，かばん類及び袋物（の小
売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）
の需要者には幅広い者が含まれることからすれば，こ
れらの商品を購入するに当たり，店舗の看板を確認し
た上で入店する者ばかりであるということもできない
から，看板の表示との対比を理由として，本願商標が
商品の原材料（素材）を表すものではないことを認識
できるとはいえない。』

　小売等役務の代表的な使用例の一つに店舗の看板や
のぼりに商標を表示することが挙げられるが，看板や
のぼりは「薬」や「肉」のような，取扱商品そのもの
を明確に記載していない限り，取扱商品との関係で品
質を直ちに理解することはないように思える。例え
ば，看板に「イオン」と書いてある家電量販店があっ
た場合に，イオン発生機能を有する電化製品だけを
扱っている小売店と認識することは少ない。
　しかしながら，この事件では「（小売等役務は）取
扱商品の品揃え，陳列，接客サービス等といった最終
的に取扱商品の販売により収益を上げるためのサービ
ス活動をいい，顧客の商品選択が容易となるように，
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商品の原材料（素材）その他の特長等を説明すること
も含まれる。」として，小売等役務制度本来の保護領
域での使用を想定しながら，識別性を判断している。
確かに看板ではなく，例えば，小売対象の商品の「被
服」の陳列棚に「NYLON」との表示があれば販売さ
れている商品の品質表示と理解することもあるだろう。
　この点，判決で「本願商標が設定登録された場合，
その使用態様は，原告主張のような小売店舗の看板に
使用した上で，店内で使用するという態様に制限され
るものではないから，そのような使用態様に限定して
検討することは相当でない」と，看板のみで使用する
場合を想定した原告の主張を明確に否定し，陳列棚等
での商標の使用態様も小売等役務の範疇であることを
指摘している。
　なお，本件は識別力の有無が争われた事例ではある
が，陳列棚等に付される識別力を有する商標の使用を
想定すると，それが商品の製造元を示す商標と誤解す
る場合もあるから，やはり小売等役務商標と商品商標
との間に混同が生ずる，すなわち小売等役務と商品と
が類似する場合というのはありえるのだと思われる。

　（3）　「Violet 事件」（知財高判平成 30 年 12 月 20
日）他

　次に 4 条 1 項 11 号における商品と小売等役務の類
否判断に関する事例を紹介する。
　商品「電子出版物」「雑誌，書籍」と小売等役務

「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客
に対する便益の提供」との類否が争われた本事例で
は，「橘正宗事件」（最判昭和 36 年 6 月 27 日）におけ
る商品の類否の判断基準に触れた上で，以下のように
判断され，両者の類似性を肯定している。

　『本願指定商品と引用小売役務は，いずれも電子出
版物又は印刷物を取り扱う商品又は役務であるとこ
ろ，その商品の販売場所及び役務の提供場所が一致し

（書店又はオンライン書店），需要者の範囲も一致（幅
広い需要者層）する。
　さらに，本願指定商品と引用小売役務は，主に出版
社又は書店により製造，販売又は提供されているとは
いえ，同一営業主により製造，販売又は提供されてい
る実情があり，いわゆる出版社が自己又はそのグルー
プ会社が運営するウェブサイト又は店舗において，電
子出版物，書籍又は雑誌を販売（小売）している事例

に加え，書店として小売事業を展開する事業者が，書
籍や雑誌の制作，出版をする事例も複数挙げることが
できる（乙 8～20）。
　（中略）以上のとおり，本願指定商品と引用小売役
務は，その商品の販売場所及び役務の提供場所，並び
に需要者の範囲が一致するため，相互に密接な関連性
を有する。さらに，これらは同一の営業主によって製
造，販売又は提供されている実情がある。このような
取引の実情を踏まえると，これら商品及び役務に同一
又は類似の商標を使用するときは，同一営業主の製
造，販売又は提供に係る商品又は役務と誤認混同を生
じるおそれがあるというべきである。』

　このほかにも小売等役務とその小売の対象となる商
品との類否が言及された事例について，「TOMATO 
SYSTEM 事件」（知財高判平成 29 年 3 月 23 日），

「Sportsman.jp 事件」（知財高判平成 24 年 2 月 15 日），
「MERX 事件」（知財高判平成 24 年 1 月 30 日）など
があり，いずれの事件も小売等役務と商品間の類似性
を肯定している。特に，「MERX 事件」では，医薬
品・化学製品の小売等役務と商品としての医薬品・化
学製品との間に「製造，販売には重複ないし関連する
部分がある」と両者間に重複があることを認めている。

　（4）　「スーパーみらべる事件」（知財高判平成 23
年 12 月 26 日）他

　上記（3）で述べた事例のほか，4 条 1 項 11 号の事
例において真っ向から小売等役務と商品との類否関係
を否定しているものは筆者が調べた限りはなかった。
すなわち特許庁のクロスサーチの運用通りの類否判断
が裁判所でも行われていることになる。

本願商標

引用商標
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　しかしながら，小売等役務の取引の実情が加味され
て同号が判断されていると思われる事例は存在する。
　以下は，小売等役務「飲食料品の小売又は卸売の業
務において行われる顧客に対する便益の提供」につい
ての商標「スーパーみらべる」と，商品「茶，コー
ヒー」等についての商標「MIRABELL/ ミラベル」
等の類否が争われた事例である。
　『原告は，昭和 52 年 10 月ころ，原告代表者により，
東京都板橋区で「ミラベル」の名称で，スーパーマー
ケットの営業が開始され，昭和 56 年 8 月ころ，「有限
会社ミラベル」となり，さらに，平成 9年 10 月ころ，
株式会社に組織変更がされ，「株式会社スーパーみら
べる」の名称となった。原告は，現在，東京都北部に
スーパーマーケットを 8店舗営んでおり，各店舗の出
入口の上部に，本願商標とほぼ同一の書体と色彩によ
る「スーパーみらべる」の店舗名の表示を掲げるなど
して，本願商標を継続的に使用している（甲 13，弁
論の全趣旨）。
　そして，原告は，平成 20 年 4 月 27 日，別紙商標目
録記載（2）のとおり，各種商品に係る小売又は卸売
の業務において行われる顧客に対する便益の提供を指
定役務として，商標登録出願をした。原告は，引用商
標に係る商標権者などとの間で指定商品について，取
引及び販売をしたことはなく，また，原告の顧客の間
で，引用商標に係る商品の出所を認識している者はい
ないと推認される（甲 19，弁論の全趣旨）。
（中略）
　また，原告は，各店舗の出入口の上部に，本願商標
とほぼ同一の書体と色彩により「スーパーみらべる」
の店舗名の表示を掲げるなどして，本願商標を顧客に

対する便益の提供役務に使用している実情があり，引
用商標と類似する使用態様がされているとの事実は存
在しない。』

　すなわち，出願商標の実際の使用態様を確認し，そ
の取引の実情（小売等役務の提供の態様）も加味し
て，商標の類否を判断している（そのような個別具体
的な実情を 4 条 1 項 11 号の類否判断において加味す
ることの是非についてはさておくこととする。）。

　このほか，「エリエール　i:na 事件」（知財高判平成
28 年 1 月 28 日）においては，出願商標の指定商品が

「ティッシュペーパー」等であって，引用商標が「紙
類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す
る便益の提供」等であるところ，以下のように判示さ
れている。
　『本願商標の指定商品である「ティッシュペーパー，
トイレットペーパー，その他の紙類」に係る取引又は
引用商標の指定役務中の「紙類の小売等役務」及び

「壁紙の小売等役務」に係る取引において，本件審決
当時，商標の称呼のみによって取引が行われる実情が
あることをうかがわせる証拠はない。
　かえって，ティッシュペーパー，トイレットペー
パー等の商品については，スーパーマーケット，ホー
ムセンター，ドラッグストア等の小売店舗において，
展示販売され，商品に付された商標の外観を確認し得
る態様で販売されることが通常であると考えられると
ころであり，このことは，本件審決当時，原告が本願
商標を使用して製造・販売するティッシュペーパー及
びトイレットペーパーについても，これらの小売店舗
において広く販売されている事実（甲 2，5，19）か
らも裏付けられる。また，インターネット販売におい
ても，商品名，商品の画像等から，商品に付された商
標の外観を確認し得るのが通常であるといえる。

（中略）
　以上のとおり，本願商標の要部である下段部分と引
用商標は，「イーナ」の称呼が生じる点では共通する
ものの，観念において比較することができない上，外
観において明らかに相違し，その相違の程度は顕著で
あること，さらに，前記エ認定の取引の実情を総合考
慮すると，本願商標及び引用商標が本願商標の指定商
品と同一又は類似する商品に使用されたとしても，取
引者，需要者において，その商品の出所について誤認引用商標

本願商標
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混同を生ずるおそれがあるものといえないから，本願
商標と引用商標とは全体として類似しているものと認
めることはできない。』

　この件も，単なる商標（マーク）の類否だけではな
く，両者の商品・役務の取引の実情（本件に関しては
出願商標に著名商標が含まれている事情等）を考慮し
て，そこも加味した上で結論を出しているように思わ
れる（10）。

　（5）　「BLUE NOTE 事件」（知財高判平成 23 年 9
月 14 日）他

　総合小売等役務について登録された商標「BLUE　
NOTE」が，特定小売等役務について周知な商標

「BLUE NOTE」の事業と混同が生ずるおそれがある
か否か争われた事例である。判決の判断手法につい
ては種々議論があるが（11），はじめて総合小売等役務
と特定小売等役務の解釈が示された事例であるとい
える。

　『「小売役務商標」は，上記の，独占権の範囲を明確
にさせるとの要請からは大きく離れ，「小売の業務過
程で行われる」という経時的な限定等は存在するもの
の，「便益の提供」と規定するのみであって，提供す
る便益の内容，行為態様，目的等からの明確な限定は
されていない。「便益の提供」とは「役務」とおおむ
ね同義であるので，仮に何らの合理的な解釈をしない
場合には，「便益の提供」で示される「役務」の内容，
行為態様等は，際限なく拡大して理解，認識される余
地があり，そのため，商標登録によって付与された独
占権の範囲が，際限なく拡大した範囲に及ぶものと解
される疑念が生じ，商標権者と第三者との衡平を図
り，円滑な取引を促進する観点からも，望ましくない
事態を生じかねない。
　（中略）まず，「特定小売等役務」においては，取扱
商品の種類が特定されていることから，特定された商
品の小売等の業務において行われる便益提供たる役務
は，その特定された取扱商品の小売等という業務目的

（販売促進目的，効率化目的など）によって，特定
（明確化）がされているといえる。そうすると，本件
においても，本件商標権者が本件特定小売等役務につ
いて有する専有権の範囲は，小売等の業務において行
われる全ての役務のうち，合理的な取引通念に照ら

し，特定された取扱商品に係る小売等の業務との間
で，目的と手段等の関係にあることが認められる役務
態様に限定されると解するのが相当である（侵害行為
については類似の役務態様を含む。）。
　次に，「総合小売等役務」においては，「衣料品，飲
食料品及び生活用品に係る各種商品」などとされてお
り，取扱商品の種類からは，何ら特定がされていない
が，他方，「各種商品を一括して取り扱う小売」との
特定がされていることから，一括的に扱われなければ
ならないという「小売等の類型，態様」からの制約が
付されている。したがって，商標権者が総合小売等役
務について有する専有権の範囲は，小売等の業務にお
いて行われる全ての役務のうち，合理的な取引通念に
照らし，「衣料品，飲食料品及び生活用品に係る各種
商品」を「一括して取り扱う」小売等の業務との間
で，目的と手段等の関係にあることが認められる役務
態様に限定されると解するのが相当であり（侵害行為
については類似の役務態様を含む。），本件において
も，本件商標権者が本件総合小売等役務について有す
る専有権ないし独占権の範囲は上記のように解すべき
である。そうだとすると，第三者において，本件商標
と同一又は類似のものを使用していた事実があったと
しても，「衣料品，飲食料品及び生活用品に係る各種
商品」を「一括して取り扱う」小売等の業務の手段と
しての役務態様（類似を含む。）において使用してい
ない場合，すなわち，〔1〕第三者が，「衣料品，飲食
料品及び生活用品に係る」各種商品のうちの一部の商
品しか，小売等の取扱いの対象にしていない場合（総
合小売等の業務態様でない場合），あるいは，〔2〕第
三者が，「衣料品，飲食料品及び生活用品に係る」各
種商品に属する商品を取扱いの対象とする業態を行っ
ている場合であったとして，それが，「衣料品，飲食
料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱
う」小売等の一部のみに向けた（例えば，一部の販売
促進等に向けた）役務についてであって，各種商品の
全体に向けた役務ではない場合には，本件総合小売等
役務に係る独占権の範囲に含まれず，商標権者は，独
占権を行使することはできないものというべきである

（なお，商標登録の取消しの審判における，商標権者
等による総合小売等役務商標の「使用」の意義も同様
に理解すべきである。）。「総合小売等役務商標」の独
占権の範囲を，このように解することによって，はじ
めて，他の「特定小売等役務商標」の独占権の範囲と
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の重複を避けることができる。』
と判示し，特定小売等役務については，取扱商品を特
定することでその役務が明確化されていると判示され
た。他方，総合小売等役務は，衣料品，飲食料品及び
生活用品に係る各種の商品が一括的に取り扱うという
小売等の類型・態様により，役務が特定され，両者の
独占権の範囲は重複しないと判示されているものと思
われる。そしてその前提で争点となった総合小売等役
務と特定小売役務である「レコードの小売又は卸売の
業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは
異なるものであり，出所の混同は生じないと判断して
いる（本件は 4 条 1 項 15 号の該当性が争われた事例
であるので「出所の混同は生じない」という判断に
なっている。これについての詳述は省く。）。

　また，上述した「MERX事件」でも
　『本件商標の指定役務に「薬剤及び医療補助品の小
売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供」，「化学品…小売又は卸売の業務において行わ
れる顧客に対する便益の提供」が含まれており，これ
らの役務と医薬品・化学製品の製造，販売には重複な
いし関連する部分があることに照らすと，本件商標が
「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一
括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる
顧客に対する便益の提供」（いわゆる総合小売）のみ
ならず，上記の指定役務（医薬品や化学製品の特定小
売又は卸売における便益の提供）に使用された場合
に，原告の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあ
るかどうかも評価して行うべきことになる。
　そうすると，審決が，本件商標が被告の営業に係る
ショッピングセンター及びそこでの商品の小売（総合
小売）において提供される役務を表示する商標として
使用されているという取引の実情を前提に，総合小売
において提供される役務の需要者（一般消費者）の間
では原告の商標が周知・著名でないことを理由として
混同のおそれを否定したものであるのならば，薬剤，
医療補助品及び化学品の小売又は卸売の需要者を対象
とした混同のおそれを検討していない点でその判断手
法には誤りがあることになる。』
と判示され，総合小売等役務と特定小売等役務とを
分けて需要者層の認定を行う必要があることについ
て言及されている。

　（6）　「ベビーモンシュシュ事件」（大阪高判平成
25 年 3 月 7 日）と「ジョイファーム事件」（東
京地判平成 30 年 2 月 14 日）

　最後に侵害事件について紹介する。
　商品「洋菓子」についての登録商標「MONCHOUCH 
OU」に基づいて，被告が洋菓子店の店舗において使用
する，すなわち「洋菓子の小売」について使用する商標

「ベビーモンシュシュ」の使用の差止め等を求めた事件
では，以下のように判断されている。

　『一般的に，「洋菓子」という商品に使用される標章
と同一又はこれに類似する標章を，「洋菓子の小売」
という役務に使用した場合には，商品の出所と役務の
提供者が同一であるとの印象を需要者に与え，出所の
混同を招くおそれがあるといえるのであり，入口ガラ
ス壁面に営業時間や電話番号等が記載されていること
などの控訴人が指摘する事情や，証拠（甲 10，20 な
いし 29，乙 223 等）により認められる実際の店舗看
板等への使用態様をもって，上記おそれを否定するこ
とはできない。なお，小売等役務商標制度が施行され
たことを考慮しても，「商品」と「役務」が互いに類
似することがあること（商標法 2条 6項）に変わりは
なく，出所混同を招くおそれが認められる以上，上記
結論を左右するものではない。』

　このように侵害事件でも，商品とその商品の小売等
役務は類似すると判断されてる事例がある。とりわけ
生菓子の製造小売業のような業態であれば，類似する
可能性も高いと思われる。

　しかしながら，反対に，非侵害と判断した事例も
ある。
　役務「加工食料品の小売又は卸売の業務において行
われる顧客に対する便益の提供」についての登録商標

「ジョイファーム」に基づいて，加工食料品の範疇で
ある「梅ジャム，ブルーベリージャム」に付される商
標「ジョイファーム（Joyfarm）」（下図参照）の使用
の差止め等を求めた事件では，以下のように判断され
ている。
　『本件において，指定役務は 35 類の「加工食料品の
小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便
益の提供」であるところ，被告は，小売等役務を指定
役務とする商標権に係る禁止効の範囲は商品そのもの
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に標章を付する行為には及ばない旨主張するが，小売
等役務商標制度の施行後も，商品と役務とが互いに類
似することがあること（商標法 2条 6項）に変わりは
なく，出所の誤認混同を招くおそれが認められる以
上，小売等役務を指定役務とする商標権の効力が商品
に一切及ばないと解するのは相当とはいえない。
　（中略）被告商品 2（梅ジャム）及び 3（ブルーベ
リージャム）については，いずれも「ジャム」であっ
て，第 29 類の「加工野菜及び加工果実」に属する商
品であり，本件指定役務において小売等役務の対象と
されている「加工食料品」と関連する商品であると認
められる。
イ　しかしながら，一般に，ジャム等の加工食料品の
取引において，製造者は小売業者又は卸売業者に商品
を販売し，小売業者等によって一般消費者に商品が販
売される業態は見られるところであり，（中略），ジャ
ム等の加工食料品の取引の実情として，製造・販売と
小売等役務の提供が同一事業者によって行われている
のが通常であるとまでは認めることができないという
べきである。
ウ　また，商品又は役務の類否を検討するに当たって
は，実際の取引態様を前提にすべきところ，被告標章
2 を包装に付した被告商品 2 及び 3 の取引態様は，上
記 1（2）イで認定したとおり，被告と継続的な取引
関係があるケンコーコムにおいて，被告から商品を購
入して自社が運営する通販サイトを通じて一般消費者

に販売するというものであり，その通販サイトには，
ケンコーコムの名称及びロゴが表示されていると共
に，商品ごとに製造・販売者が表示されている。
　そうすると，ケンコーコムにおいて，被告商品 2及
び 3が小売等役務を提供する事業者の製造又は販売に
係る商品であると誤認するおそれがあるとは認め難
く，また，通販サイトで被告商品 2及び 3を購入する
一般消費者においても，製造・販売者とインターネッ
ト販売業者を区別して認識すると考えられるから，小
売等役務を提供するインターネット販売業者の製造又
は販売に係る商品であると誤認するおそれがあるとは
認め難い。』

　「ベビーモンシュシュ事件」でも「ジョイファーム
事件」でも，実際の取引における出所の混同の有無で
判断している。特に「ジョイファーム事件」では「商
標権侵害訴訟における商品又は役務の類否の判断の際
には，需要者において，商品の製造・販売者と役務の
提供者の出所が誤認混同されるおそれがあるかを実際
の取引態様を踏まえて具体的に検討する必要があると
いうべき」と述べられているが，これは通常の商標権
侵害と同様の考え方であろう。

5．今後の検討すべき課題等
　上記 3．で述べた制度開始前後において議論となっ
ていたに小売等役務商標と商品商標の峻別，すなわち



小売等役務制度に関する事例紹介と今後の課題について

パテント 2020 － 108 － Vol. 73　No. 2

小売を目的として登録された既存の商品商標の不使用
該当性や商標の類否判断におけるクロスサーチの是非
等について，これまで出された裁判例から今後検討す
べき課題となると思われるものを列挙する。

　（1）　クロスサーチの是非
　4条 1項 11 号の類否判断においては，「Violet 事件」
等で判断された内容や，識別性に関する事件ではある
ものの「NYLON 事件」で陳列棚等における具体的な
使用例まで含めて想定すると，小売等役務とその対象
の商品にそれぞれ同一又は類似する商標が使用された
場合，出所の混同が生ずるおそれがあることは否定で
きないことになる。他方，総合小売等役務と特定小売
等役務は，「BLUE NOTE 事件」によれば，前者は
様々な商品を一括的に扱うという「小売等の類型，態
様」で特定され，後者はその取扱商品によって特定さ
れているということであるので，両者は原則として類
似するものではないことになる。
　つまり裁判所の判断から見ても，今の特許庁の運用
は不合理ではないということになる。

　その一方で，実務家の中には，須く小売等役務とそ
の対象商品とが類似するという判断は妥当ではないと
いう意見も多い（12）。この点，多種多様な販売形態が
あるにもかかわらず，総合小売と特定小売に二分した
だけでは十分ではないという指摘もある（13）。
　例えば，特定小売一つとっても，生菓子のように製
造小売なのか，商品を仕入れて販売する小売（以下，
「一般小売」という）なのかでも出所の認識は変わり
得るのではないかと思える。さらに，一般小売の中で
も商品を仕入れてくる小売店であってセレクトショッ
プで品質の良い被服やファッション雑貨を仕入れてく
る小売店の商標や，生鮮市場で鮮度の高い魚を目利き
して仕入れてくる魚屋の商標は，小売等役務の本来的
な保護領域の「商品の品揃え」を超えて，その小売店
で扱う「商品」の品質保証も兼ねているように思
え（14），単に卸売業者から商品を購入して陳列・販売
している小売店とも異なった認識が生じる可能性もあ
る。
　一見，標章の類否だけ見たらやや疑問が残る「スー
パーみらべる事件」や「エリエール　i:na 事件」の類
否判断や，侵害事件において「ベビーモンシュシュ事
件」と「ジョイファーム事件」とで同じ食料品の分野

における結論の相違は，この小売等役務の使用実態を
勘案して小売等役務商標と商品商標との間の出所の混
同の有無を個別具体的に判断しているものと思われ
る（15）。
　そういう意味で，特定小売の「○×△の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提
供」との表記はやや広範な表記ともいえる。
　特定小売等役務をもう少し細分化又は具体的な使用
態様を明記することを商標法 6 条の登録要件で要求
し，製造小売の場合にはクロスサーチをするとか，一
般小売の場合も，より使用実態を勘案して個別具体的
に出所の混同のおそれを判断するといった運用の改定
を議論する意味はあると思う次第である。

　（2）　既存の商品商標の不使用該当性
　「elle et elles 事件」から，商品との関連性が見出
せれば不使用に該当しない可能性があることは示さ
れた。ただし，これらの事件はいずれも小売等役務
制度導入前の登録商標に対する事件であり，この点
は将来的に変わる可能性があることは判決文に示唆
されている。
　しかしながら，不使用取消審判における使用は，制
度趣旨に鑑みて，それほど厳格ではなく「商標を活用
している実態が存在するような場合には，その使用態
様を個別的具体的に検討し，商標権を取り消すとい
う不利益を与えるほどの使用態様か否かという観点
から総合考慮して，結論を導いている」との見解も
ある（16）。
　したがって，使用される商標が，現行法においては
小売等役務として登録すべきものであったとしても，
指定商品との関係においてなんらか関連性が認められ
る使用をしているのであれば，使用が認められるケー
スは多いようにも思われる。
　他方，「會事件」（東京高判平成 13 年 2 月 28 日・注

（2）参照）で判示されたように商品との関係性が見出
せない使用は，商品商標の使用とは認められていない
し，小売等役務について登録しておいて商品商標のみ
に使用することは不使用になる可能性があることは，
留意すべきだろう。

　（3）　商品の販売行為について
　実務家の中には，小売店における販売行為を小売等
役務の概念に含めて考えることができるとの意見もあ
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るが（17），これまでの判決において，商品の販売行為
を指して小売等役務商標として使用されているとか，
その商品の販売行為が小売等役務に該当するといった
言及はやはりなかった。
　もしも，導入当時に議論となった小売等役務に販売
部分も含める一元的な保護を目指すのであれば，商標
法 2条 1項との関係を，法改正の必要性も含めもう少
し議論する必要があるのではないかと思う。

6．まとめ
　小売等役務制度導入から十余年を経て，裁判例もい
くつか蓄積された。それゆえに小売等役務制度の在り
方についての再度，議論・検討する意義はあるものと
思われる。また，まだまだ争点となる部分は残ってお
り，今後も事例の動向を注視する必要がある。
　本稿が，小売等役務について今後検討する際の何ら
かの参考になれば，幸いである。
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