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はじめに

【田中】 本日は，お忙しい中お

集まりいただきましてありがと

うございます。昨年の 6月に成

立した「意匠法等の一部を改正

する法律」の中に商標の小売関

係の改正が含まれており，それ

に伴って審査基準も改定されま

した。これらを理解することは簡単ではありませんの

で，商標にお詳しい先生方をお招きしまして，そのあ

たりについてお話を伺いたいと思っております。

それではまず，参加していただいた先生方から一言

自己紹介をお願いします。

【松田】 弁理士の松田でございます。商標委員会は多

分 10 回ぐらいで，委員長経験が 1 回ございます。よ

ろしくお願いします。

【下坂】 下坂スミ子と申します。

商標委員会は 1回も入れてもら

ったことがありませんが，前々

回の副会長のときに商標委員会

担当ということで，総括じゃな

い副会長のときですからもうか

なり前なのですが，そのときに商標委員会を 1年間担

当しました。よろしくお願いします。

【押本】 押本泰彦です。平成 8年ぐらいですか，商標

委員長をやらせていただきまして，かれこれやはり

10 本の指でようやく回数がいくかなと。今回の改正

に関しては，ちょっと私は違う目から発言をしたいと

思っております。

【古関】 平成 15 年度の商標委員長を経験しました古

関宏です。よろしくお願いします。

【鈴木】 この中では唯一商標委員長らしきものをやっ

ていない一人で，商標委員会は 4回ほど参加しており

ますが，ここにいるメンバーからすると，弁理士とし

ては駆け出しですので，弁理士経験が浅い立場から話

ができればと思って参りました。鈴木一永と申します。

よろしくお願いいたします。

【本宮】 本宮照久でございます。

平成 18 年度，現商標委員会委

員長でございます。この法律改

正に関して，審議の段階から弁

理士会でもいろいろ検討し，意

見等も言わせていただいたその

当事者です。平成 16 年の知財

研のワーキンググループ，平成

17 年の審議会，その辺をずっと経験していますので，

一応，そのときの感触をお話ししながら進めていけれ
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ばと思っております。どうぞ，宜しくお願いいたしま

す。

【田中】『パテント』編集委員会のほうでは，私田中

と斉藤，野上，近藤，岩田というメンバーでお話を聞

かせていただきますので，よろしくお願いいたします。

法改正の経緯

【田中】 まず，法律改正の大きな枠組みをお聞かせい

ただきたいのですが，まず知財推進計画 2005 に小売

商標のサービスマークとしての保護について検討する

というものがありまして，それを受けて産構審の商標

制度小委員会でいろいろ検討されている。それが報告

書として纏まったということなのですけれども，古関

先生がここのメンバーで，本宮先生がその後を……。

【古関】 そうですね，私が 15

年度だったので，15 年度に小

委員会が立ち上がったのです

ね。だから，15，16，17，18

の 4 年かな。その最初の 1年だ

け私がやって，私が出て 4回目

のころに一度小売の話はしてい

たはずです。

【田中】 そこでは，ここはどうしましょうというよう

な具体的なお話はありましたか？

【古関】 そこでは，1 つの大きな枠組みみたいなこと

は議論していたのです。ただ，形にはまだなっていな

かったですけれども。

【田中】 なるほど。そういった状況の中で，本宮先生

が引き継がれたと。

【本宮】 そうですね。1 年あいて，その次の年に今回

の審議をしました。その間の年に知的財産研究所のワ

ーキンググループで小売業商標のサービスマークとし

ての登録及びコンセント制度導入に対応する審査の在

り方に関する委員会を立ち上げて，そこで検討してお

りました。ただ，それがそのまま審議会に上がってい

るわけではありません。つまり，一応たたき台はある

ものの，それがそのままの形で上がっているわけでは

ないということです。

【古関】 それは何年度でしたっけ。

【本宮】 16 年度ですね。

【古関】 とすると，その前に知財研でやっているんだ

よね，14 年度のときに。その中でも一度議論してい

るはず。

【鈴木】 もともとニース国際分

類の第 9版への改訂が通ったと

きにリテールサービスを入れま

すよという話があって，それで，

日本は批准できないということ

でずっと宙ぶらりんになってい

たでしょう。それで，日本でも

それを制度化しなくちゃいけないということで入った

んじゃないかと僕は思っていたのですけれども，違う

のですか。

【松田】 基本的にはニース分

類との関係しかきっかけがない

だろうと思う。外国からの出願

が日本へ入ってくる，これをど

う取り扱いったらいいのかと考

えた結果，こうなって出てきた

んだから。

【鈴木】 そうでしょうね。その中で一応準備をして，

改正にこぎ着けるためのいろいろな会議を開いて，委

員会をやって，知財研で検討してというのを踏んで今

回来ているだろうという流れからすると，多分そうい

う認識でいいんですよね，大体。

【田中】 ニース分類の改訂があって，それに対応する

形でどうしようかという流れがあると。

【松田】 国内はとりあえず収まっていたんだから，そ

れ（ニース分類改訂）をきっかけとして国際的に合わ

せざるを得なくなった，そのためにこういう検討が始

まってきた。

【押本】 要するに，ニース分類の注釈のところの定義

規定に明らかに小売業としての役務提供が入るという

ことで。

【松田】 事実上の出願（小売サービスを含む出願）が

外国から流れてきたところが大きいんだよ。

【鈴木】 それがマドプロの関係もあって日本に入って

きちゃうわけですよね。だからそのころからでしょう，

指定役務の翻訳を「陳列・品揃え」にせいというふう

な，あれは通達だったのですか，

何だったのですか。事実上の指

導なんですか。

【押本】 いや，ニース協定の

35 類の注釈自身に第 8 版の段

階からそういうものがあるか

ら，小売業という表現では日本
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は新たな制度として開始しないと受け入れられない。

そのかわり，もうニース協定にあるから「便益の提供」

という表現なら取り敢えず受け入れられる。しかしそ

の意味合いは小売業とは違うと。

【本宮】 それでいくと，日本がマドプロに加入して，

外国からマドプロ経由で入って来るときに，指定役務

欄に 35 類のクラスヘディングを書いてあって，“the

bringing together, for the benefit of others, of a variety

of goods（excluding the transport thereof）, enabling

customers to conveniently view and purchase those

goods”（他人の便宜のために各種商品を揃え（運搬を

除く），顧客がこれらの商品を見，かつ，購入するた

めに便宜を図ること；ニース分類第 35 類の注釈）と

いうのが出てきたときには，もうダブルスタンダード

の形で認めていた。そのときの解釈が，「他人の便宜

のためにする」の「他人」の解釈を，顧客じゃなくて，

要はディスプレー業者が百貨店のためにするというよ

うなとらえ方の「他人」で，今までの注釈であれば読

めた。でも，第 9版になったときに，その注釈が小売

店，卸売店，通信販売業者を含むものとするというよ

うな形に変わったので，そこはもう小売店サービスな

んだということで保護しなければいけないという切迫

した事情があって，それで審議の対象としてプライオ

リティーが高かった。

【松田】 今の話だと，「陳列・品揃え」は今後どう解

釈するの。

【本宮】 どう解釈すると思いますか。

【松田】 やはり同じじゃないの？従来と同じ解釈でい

かないと。

【古関】 出願人の主観によって違ってくるでしょう。

【松田】 主観によるのかな。その文言で指定された場

合「陳列・品揃え」を指定して出願してきた場合は従

来のままの考え方で行かざるを得ないんじゃないの。

【本宮】 多分そうだと思いますよ。

【松田】 だって，小売の場合はああいう（類似商品・

役務審査基準に従った）指定をしなきゃいけないんだ

から。

【本宮】 そう。それ（「陳列・品揃え」）で来たときに

は，多分，今，松田先生がおっしゃったとおりだと思

うのですが，そうすると，知財研のときも検討したの

ですけれども，役務としての「独立性」（注：工業所

有権法逐条解説は「役務」を「他人のために行う労務

又は便益であって，独立して商取引の対象たりうべき

もの」と定義している）ってあるじゃないですか。そ

うすると，ディスプレー業者が百貨店のためにする陳

列・品揃えであれば，独立した役務性はあるはずなん

ですよ。しかし，小売店で陳列・品揃えをやったとき

に，独立した役務性というのはクリアしないと思うん

ですよ。

【松田】 それは特許庁が言っているだけで，独立して

いるんだよ。

【本宮】 直接対価は？（注：独立した役務であるため

には，直接的な対価関係が必要という考え方がありま

す）

【松田】 販売店における商品の「譲渡」というときに，

あのマークとの関係の譲渡なのか，つまり，メーカー

の商品商標の関係から見る譲渡なのか，小売の役務商

標の関係から見る譲渡なのかということだけれども，

2条 1 項 1 号は商品商標との関係で見る譲渡しか書い

てない。役務商標の使用については対価の支払いの場

面を書いてないんだから，商品商標に無理やりはめ込

むことはないんだ。役務商標の使用も対価の支払いで

完結するのだ。

【本宮】「陳列・品揃え」は，多分，それだけ書いて

出願してきたときにはもう小売ではないほうでとらえ

ていくんじゃないかな。ただ，マドプロ出願で従来ど

おり“the bringing together…”と書いて来たときに

はどっちかわからないので，6条の指令をかける，多

分そういう運用でしょうね。

【古関】 ということは，「他人」に対する解釈は変わ

らないの，特許庁の解釈は？

【本宮】「他人」に対する解釈は変わっているでしょ

う。変わったから，小売を保護するようにした。

【古関】 ということは，マドプロじゃない純粋国内出

願のときに「他人の便宜のために」となった場合には，

今変わらないと言ったんでしょう。

【本宮】「他人の便宜のために」という「品揃え」で

しょう？その「他人」は変わらないでしょう。

【松田】 それは変わらないな。だって，小売の場合は

ああいう書き方をしなきゃ小売じゃないと言っている

んだから，「陳列・品揃え」で書いたら，元のままの

解釈。

【古関】 ああなるほど。そういう切り分けを特許庁は

しようとしていると。

【押本】 でも，その「他人」というところが 1つ問題

で，今回の法改正は自己の商品のために行う陳列・品
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揃えも 1つの小売サービスというふうに位置づけてい

ますよね。ニース協定の国際分類においてもそこを明

確に定義してあるわけですか？

【古関】「他人」に対する定義は何もないでしょう。

【押本】 そこは今後いろいろなところに影響してくる

と思うのですよ。特許庁が，「他人」というのは自己

も含むという形でとらえると，今までのサービスマー

クがあくまでも他人のために行う役務の提供が保護対

象だということで，プリペイドカードなんかでも，他

人のためのプリペイドカードは保護するけれども，自

己のものはだめだと言ってきたから。

【松田】 それは次元が全然違う。商品を作る場合自己

の利益のためではあるけれど，やはり他人のために商

品を作る便益の提供だから，自己が儲けるためといっ

ても，サービスも同じなんだよ。今の「自己」と「他

人」の切り分けの仕方は，ちょっと違うと思う。単に

自己所有の物を自分で売るのは，単なる売るだけの行

為だから，それはサービスでも何でもないし，独立し

た商売でもない。自分の持っているものを幾らで売ろ

うが，それは商標制度の埒外だから。

【押本】 そこのところがちょっと，自己と他人が何と

なく，特許庁の説明だと，完全に「自己」を排除して

ない……。

商品と役務

【松田】 メーカーは全てそうなんだけれども，商品，

グッズを作るのも，他人の便宜のために，ある施設を

使って役務を提供する行為だから，元々は役務なんだ。

どこで商品に変わるか，本当の純粋役務で最後までい

くのか，つまり，商品の部分に商品商標が絡んでくる

のであって，元々商品生産行為自体は役務行為とほぼ

同じ行為をやっている。

【古関】 商品を売ることだってサービスなんじゃない

のという意味ですよね，短く言っちゃうと。

【松田】 うん。商品をつくるのも，ある施設を利用し

て，物を作るという行為も役務の提供なんだよ。他人

のためにする役務の提供なんだよ。それが物となって

流れていくところを商品商標で追っかけていくのであ

って，役務として流れてくるところは役務商標で分け

ていく，そこの違いなんだから，大もとからいくとメ

ーカーのハウスマークでも役務と考えて‥‥ではない

かな。

【古関】 何となく制度上，商品商標と役務商標ってパ

ラレルの関係にあるように思いがちだけれども，もと

もと商品を製造する行為だって労務なわけじゃないで

すか。そういう意味からすると，商品商標であったと

しても，全部人の行為が絡むわけだから，すべて役務

が関係しているだろうという発想だろうと思うのです

ね。すべて役務なんだけれども，その中で識別標識を

付する対象物として商品という「物」があったから，

そこから始まってしまった。そういう位置関係にある

んじゃないかなという気がしますけれどもね。

【下坂】 商標法の規定そのものから入っていけば，商

品と役務というのは初めから分かれてくると思うので

すね。今，古関先生がおっしゃったのは，もう 1つ前

の，もうちょっと哲学的なと言いますか，もうちょっ

と根本的なもので，商品をつくるのも他人のためのサ

ービスで役務だということになってくると，ちょっと

商標法以前のものになってしまうから，商標法が何を

把握しようとしているかという段階からいけば，今度

の商品商標と役務商標との関係が理解しやすいのでは

ないか…。

それから先ほどの押本先生のお話で，私，ちょっと

質問なのですけれども，小売の場合は自己の商品の陳

列も入っているのですか？特許庁の説明会テキストを

見ていたら，業者への陳列行為，業者に依頼して業者

が行う陳列行為と書いているように思ったのですが。

【押本】 ある意味で「他人」というものが「顧客」と

いう解釈に立っているので，そうすると，自己の商品

ではあっても，その顧客に対していろいろ陳列したり

とか，表示をすることによって買いやすくしていると

いう……。

【下坂】 小売のオーナーが自分の陳列棚を整理したり，

玄関のショーウィンドーのディスプレーをする，それ

も入るということですか，顧客のためには。

【鈴木】 そのときにいう「他人」というのは，作った

人とかそういうことではなくて，それを買い求める人，

そこに来る人のことを「他人」と呼んでいる。

【下坂】 需要者？

【押本】 そうなんですよ。そこはもう学者の方も皆さ

ん，「顧客のため」というふうにやっているので。そ

こで，これまでの根底からすると，小売業というのは

他人のためにするんだという形で世界的に，いろいろ

な代理人と話していてもそういうふうに位置づけられ

ていたものが，今年の 4月 1日から，とにかく顧客の

ためにする便益の提供は小売だというふうな位置づけ
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になった。

【松田】 それって元々じゃない？自分のために展示し

たって自己満足だもの。品揃え・展示といったって，

それは他人のためなんだ。

【鈴木】 だからとにかく自分の儲けのためなんだけど

さ，それは。

【押本】 いや，それがあるから，今度は商品とのクロ

スサーチというものが出てきちゃう。

【松田】 いや，そこで他人と自己を分けるんだったら，

他人の商品を持ってきてなのか，自己の商品を持ち出

してなのか，そこなんだよな，他人か自己かは。

【本宮】 要は，仕入れを伴うか伴わないかということ

でしょう。

【松田】 そうそう。そこが他人か自己かの問題なんだ

よ。

【古関】 その問題は後の問題だと思うので，もともと，

先ほどちょっと私が言いかけていた商品商標と役務商

標のパラレルの位置関係，そこからまず話が始まらな

いといけないと思うのですよ。

元々の考え方というのは，小売業者が商品商標とし

て登録を持っているという事実があるわけですね。

【田中】 そうですね，まあ商品の商標として譲渡を伴

うということで，大手の百貨店さんは，商品の 34 区

分でたくさんお持ちになっているんでしょうね。

【古関】 多分，百貨店さんが自分のところで取り扱っ

ている商品については商品商標を取らなくちゃいけな

いということで取っていたわけですよね。そのことと，

この 4月からの小売等商標の登録制度とはどういう関

係になるのかというところの整理をまずしなくちゃい

けないはずじゃないですか。そうすると，4月からの

小売等役務の商標登録制度ができることによって，従

来のものはどうなるんだろうかというところがまず出

発点ですよね。

小売等役務の位置付け

【田中】 今回の法律で 2条 2項が加わったわけですが，

そうすると，「前項第 2 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。」ということは，これは従来の枠

組みがそのままあって，それに何か付け加えたという

ような位置づけになってくる。

【古関】 ですよね。

【田中】 とすると，従来のものはそのまま一緒という

ことですよね。

【松田】「する。」って丸を打っちゃうのと，「ものと

する。」って後ろにくっついているんだよね。「ものと

する。」というと，まだ仮定なんだよね。「含まれると

する。」といったら，ここにあったものを持っていっ

ちゃって，こっちを新しく持ってきましたとはっきり

宣言しているんだけれども，「ものとする。」というの

はまだ歯切れが悪いんだよな。

【押本】 すべてが含まれるとは言い切れない要素があ

るので，含まれるものとするということで，99 ％は

含まれるけれども 1％は例外があるかもしれないよと

いうようなニュアンスだ。

【下坂】 そこにそんなにこだわる必要があるんです

か。

【松田】 特許庁が小売はあくまでも商品の付随業務な

んですよと，今でも言っているんだけど。本来は付随

じゃなくて独立なんだよね。

【押本】 本来は独立してというのがユーザーの要望だ

ったのを，あくまでも付随業務として小売・卸……。

【松田】 役務のところへ置きましたというだけだから。

付随だったら商品の方になきゃいけないんだよ。付随

なんだけれどもあっち（サービス）へ持っていきまし

たって，それはないだろう。

【押本】 だから，海外の小売制度とはちょっと違う小

売制度で，堂々と海外と同じ小売制度だというふうに

公表することにまた問題があるような気がする。

【下坂】 マドプロ経由で小売をカバーする出願が来た

らどうなるのかなと思って。じゃあ，むしろうちもマ

ドプロで出そうかとか。

【本宮】 マドプロで出しても日本語に訳すときは「便

益の提供」になるはずですよ。

【下坂】 類似の短冊（類似群コード 35K01 ～ 21）は
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どうなりますか。

【松田】 あの枠は特許庁が勝手に決めたんだから。

【本宮】 そこにつく業種によるんでしょうね。多分そ

のときに，“retail store services for…”になると思う

んですね。で，“ f o r …”をつけなければ単なる

“retail store services”になって，それは多分総合小売

になると思うんですよ。総合小売になったときに付与

される類似群コードは 35K01。そうすると，そこの業

務をやっているかどうかのチェック（3 条 1 項柱書）

が多分入ると思うので，やってなかったら補正もきか

ない（16 条の 2 に関する審査基準）からアウトです

よね，おそらく。

【押本】 でも，原文が本来の指定商品でしょう。日本

語訳はあくまでも公定訳文みたいな位置づけであるか

ら，裁判で争うときにその人の権利範囲が……。

【本宮】 裁判でというよりも，我が国に来たときに

retail store servicesという原文でいきますよね。その

原文でいったときに，これは日本の考え方だと総合小

売だから，総合小売はやっていないということになれ

ば，3条 1項柱書とかで拒絶はできますよね。それで，

“for…”って業種を限定していくと，その補正は要旨

変更の補正ですよって原文の段階でも言えるから，そ

うするとにっちもさっちもいかなくなるというのが現

状としてあるんだろうなと。そうすると，マドプロ経

由で外国から入って来るときには，総合小売をやって

ないのであれば，“retail store services for…”という

形で，扱っている商品をずらっと書いていくしかない

んでしょうね。

今，逆にマドプロと日本出願との関係でダブルスタ

ンダードというのは本来あるべき姿ではないと思うの

で，そうするとどっちかにしなさいねとなると，やは

り日本のほうが逆に厳しくなりますよね。外国からマ

ドプロ経由で入って来るほうが甘くなってくるわけだ

から，その甘くなってくるほうに関してそれはおかし

いんじゃないのと絶対またクレームがつくから，そう

すると，ある程度の厳しいところで落ち着かざるを得

なくなるんじゃないかなという気がしますけれども

ね。

【下坂】 1 点ちょっと伺いたいのですが，私は，去年

の 10 月に古関先生が『パテント』にお載せになった

記事を勉強させてもらったのですが，これ以後変わっ

ておりますか。

【古関】 私の個人的な感触からすると，いいほうに動

きつつあると理解しています。

【松田】 理解は進んだ。

【古関】 ただ，まだグレーのところが多いので，そこ

はちゃんとしたいという気持ちがあります。さっき下

坂先生がおっしゃったところなんですね，私が一番感

じているところは。本来，小売業者というか小売店の

識別標識って何を識別しているのかというところ，そ

こが一番重要なところになるんだろうと，原点だと思

うのですね。本来，デパートとかスーパーとかは，そ

のデパート業あるいはスーパーの業務を識別するため

とか識別できるように商標を使っているんだろうと思

うんですね。ところがそれが，今回の 2条 2項の定義

のように，便益の提供という言葉に置きかわっちゃっ

ていますよね。その結果，何か本来，小売業そのもの

を識別するというべきものが，小売業において行われ

ている人の行為を識別する標識になっているところに

齟齬がある。それともう 1つは，まだ議論していませ

んけれども，2条 1 項 1 号が何ら変わっていないとい

うところに特許庁はすごく認識の重きを置いている点

を忘れがちだという，ここが一番大きなポイントだろ

うと僕は思っているのですけれども。

【鈴木】 変わってないから商品商標がそのまま残るん

だよねというところにつながるわけです。

【松田】 残らないんだ。

【古関】 僕は残らないように解釈したいと思っている

んですけどね。

【松田】 いや，残らないということで解釈できるん

だ。

【押本】 2 条 1 項 1 号の「譲渡」をすごく拡大解釈し

過ぎちゃって，何でも譲渡。

【鈴木】 まあそうなんだけどね。実際それで裁判所の

判決も出ているわけじゃないですか。

【押本】 それは小売等商標の制度がない時代で。

【鈴木】 いや，私もそれでいいと思うんですけどね。

【松田】 2 条 1 項は，業として商品を譲渡する者がそ

の商品について使うのか，あるいは，役務を提供する

者がその役務について使うのか，そこがはっきり分か

れているんだよね。だから，譲渡するという行為がす

べて商品商標じゃなくて，その商品に使うマークなの

か，その役務に使うマークなのかで分かれているんだ。

あそこ（2条 1 項 1 号）に書かれているのは商品マー

クが残っているだけだから，役務は入っていないんだ。

勝手に，2条 1 項が変わってないという理由だけで役
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務商標として使っているのに商品商標に含まれるもの

とするその発想がそもそもおかしい。

【押本】 その解釈が違うから，2 条 2 項みたいな変な

表現で，便益の提供が含まれるものとするというふう

になっちゃった。

【古関】 だから 3段階なんですよ。商標制度って，も

ともと商品商標だけの制度があって，そこに平成 4年

にサービスマークというのが横っちょにくっついてき

た。そして，第 3段階として役務の横っちょのところ

に便益の提供がくっついた，そういう流れじゃないで

すか。それを何かパラレルに見ないで，そういう流れ

で特許庁は考えているから，結局，小売業そのものを

識別するという認識がとれないんだろうと思うのです

ね。

【松田】 初めはクロスサーチするための便法としてそ

れを言っているんだと思っていたんだけれども，最近

でも頑張っているところを見ると，真実そう考えてい

るらしいね。

【鈴木】 小売という概念で 1つの業態があるにもかか

わらず，小売という言葉をそのまま使わないで，小売

において行われる便益の提供というような書き方をす

るということ自身が，小売のうちの一部だけを保護し

ますと言っているようになっているでしょう。普通に

考えると，小売の業務をやっている人の識別のための

マークなんだから，それで保護してくれればいいじゃ

ないかというのが，本来的な考え方からするとそうな

るんですよね。ところが商品商標との関連で，じゃあ

何で今まで商品商標を取らせていたんだよというとこ

ろがあったので仕方なしにそうしたのかしらと初めは

思っていました。ただ，少しずつ変わってはきている

んだよね。

【本宮】 いや，それも今までどうやってきたかという

その経緯は無視できないというのは，当然法律改正の

ときにありました。あともう 1つ，考え方が変わって

いるというのは，前の考え方がいいかどうかは別とし

て，今，特許庁の説明会の資料等は，表示態様によっ

て役務の識別なのか商品の識別なのか，それを切り口

として考え方を変えてきている部分があるので，それ

はかなり近づいてきているんではないか。それはそれ

でいい方なんではないかなというのと。あと，先ほど

古関先生のところで，商品商標があって役務商標があ

って，その横っちょにこれ（小売等商標）がついたと。

だから，2条 2 項は「含むものとする」という表現に

なっていると。付随的なものを役務とみなしているよ

うな場合もあるし，独立した価値があるようなものも

保護しようというようなものもあるし，どちらでも含

まれるような意味合いで，「含むものとする」という

ような言い方になっているのではないかなと思うんで

すよ。

【松田】 そこのところで商品の譲渡にこだわっている

んだよね。あの「譲渡」がないと，利益の回収，対価

の回収がないんだから初めの陳列・品揃えは役務が完

結しない。対価の回収は物の引渡しのときに役務のマ

ークで行う行為で，物についている商品のマークで引

き渡す商品譲渡とは違うんだ。だから譲渡のところで

も役務商標として使っていれば，譲渡でいいんだ。そ

こを切り分けないから付随のままになっている。

【古関】 審査基準の 6条のところに「販売は含まない

ものとする。」と入ったじゃないですか。あの結果，

小売業者が陳列とか品揃えなどの便益の提供をしない

で販売行為をした場合は商品商標なんですかね？

【松田】 あれはエスプリかの判決で，普通の役務の対

価だったら役務価格と原価価格を分けているのに，小

売は分離しないでまとめて商品の値段でとっているか

ら，付随的であるとした。だけれども，小売店に行っ

た需要者は店が原価で仕入れてマージンを乗せて販売

していると知っているんだよね。値切るときだって，

それでは原価割れですからといわれれば分かるよね。

あの値段の中にはマージンが乗っていると分かって取

引やっているんだ，それを別々に請求していませんか

ら役務の対価との認識はなく商品の対価ですとしてい

る。商品商標しかなかった時代の判決なのに，その発

想に乗っかっちゃっているからおかしい。

【鈴木】 便宜的に保護していたんだというのが公式な

見解だと思うんですよ。商品商標に乗せることによっ

て便宜的に保護をしていたと。

【松田】 理論面を別にすると，国民に分かりやすくす

るには，商品にまつわるものは商品商標ですとやって

きた，その歴史の流れはいいと思う。今回は理論でそ

れを分けようとしたからこういう形になってきた。単

純に国民に分かり易くするんだったら，あんたらは商

品にまつわるもので商売をやっていて，商品で儲けて

いるんでしょう，じゃあ商品商標へ入りなさいと。分

け方はそれでもいいんだよ。今回，理論でそれが国際

分類から流れてきて，分けざるを得なくなったからこ

ういうことになった。だから，従来から小売商標は保
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護されていた。保護されていたんだから，特例期間な

んて本当は要らないんだよね。だって，従来から保護

されていて，保護したい人はもうとっくにこっち（商

品商標）で登録していたはずなんだ。登録してなかっ

た小売の人というのは何かというと，法制度を甘く見

ていて必要ないと思っていた人だからこれからも同じ

だよ。じゃなければ，学者に近い人で，商品商標とい

うのはおかしい，これは役務だと世の中で頑張ってい

た人，何人いたか知らんけれども，その人たちのため

だったら特例なんだよね。単に商品で登録とわかって

いたのにサボっていた人，その人のために特例期間を

設けるというのはクロスサーチする以上に全くナンセ

ンス。

【田中】 ただ，現実問題，いろいろな商品を扱ってい

て，それについて個々に出願して取るというのは大変

……。

【松田】 ちょっと待って，総合小売だけは別。あれは

類似を見ないからね。総合小売だけは確かにあれはで

きている。

【田中】 総合小売までは行かないまでも，それなりの

広がりを持って展開していると……

【押本】 でも，はっきり言って，特例期間はあるけど

ないようなものだよ。

【松田】 ないない。

【押本】 それから総合小売を保護するといっても，こ

の 2条の定義からすると，総合小売を保護するような

役務の表示ってほとんどないじゃない。要するに，2

条 2項で「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」とやって，

じゃあ実際の使用例はというと，3 号以下なんだ。2

条 3項 3号以下。そうすると，総合小売で看板があっ

て皆さん来てくださいというようなものは 3～ 8号に

はないんですか。

【古関】 5 号に含まれる可能性はあると思うんだけど

ね。

【下坂】 済みません，根本的なところですが，今度の

改正も含めて，古関先生の書かれたものによると，商

品商標という幹がありますという今度の法律の考え方

なんです。そこに役務商標というのが導入されて入り

ました。それで更に小枝のほうに今度は小売商標とい

うのが入ります，そういうふうに考えてよろしいと。

3本が立っているというんじゃなくて，1本があって，

そこから出てきたというふうに組み立てて考えていっ

たほうが理解しやすいんですか。

【古関】 そういう制度を特許庁は考えているというふ

うに僕は認識しているんですけどね。

【松田】 2 本あるんだろう。

【古関】 2 本ですよね。

【下坂】 役務と商品と 2本。

【松田】 商品からこの辺の一部分を削ってきてこっち

（役務）へひょっと持ってきただけだ。

【押本】 挿し木したわけだ。

【松田】 役務のほうへ挿し木した。

【古関】 そうそう。だけど，役務に挿し木をしたんだ

けれども，もともと小売業者が商品商標で取ったとこ

ろはそのままの状態にあるわけですよね，商品商標と

して，制度上は。

【下坂】 それ（商品商標）を取っておかないとこっち

（小売等商標）も取りにくいという状況が出たので，

それで慌てているんですけどね。クロスサーチするか

ら。

【松田】 この挿し木した枝が（従来は商品の方にあっ

たことが）間違いだった，こっち（役務に含まれるべ

き）だったと言って持ってくるなら，1本持ってくれ

ばいいものを，半分にして持ってきたから。

【古関】 そうそう，おっしゃるとおり。

【鈴木】 だから，両方合わせて小売になるんですよ

（笑）。そういうイメージなんですよね。

【下坂】 もともと役務の中に入っておりましたと言っ

ているんだから，こっち（役務）のほうなんですよ。

本来は役務の幹にあると考えてよろしいんですね。

【古関】 本来的にはそうですね。

【下坂】 だから，商品と役務の幹同士で考えていけば

いいと。ただ，今回はそれを小売以外の役務というこ

とで分けていますけれども。

【鈴木】 やはり分かりづらいのは，小売の中に含まれ

ている一部だけを保護する法律改正なんですよと特許

庁は説明しているんですけれども，小売が登録できる

ようになりましたと言っちゃっているので，すごく分

かりづらくなっちゃっているんですよね。だから，内

容を見ていくと，実は小売全体を一まとめで保護する

法律ではなくて，ばらばらに保護するというのかな，

要するに便益の提供と言える部分はサービスマーク

で，それ以外の部分は商品商標で保護する。

【押本】 商品の方にある部分をサービスの方に持って

これない。
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【本宮】 でも，そういう考えは，立法のときは分かり

ませんけれども，審議会ではそこまでの考えはしてな

かったはずですよ。

【古関】 ちょっといいですか。そこは僕も審議会に出

た経験があるので言うけれども，もともと特許庁は考

えて言ったんじゃないかな。我々審議会の委員は，多

分そういう考えに気づいていなかったんじゃないのか

なというふうに今は思うんだけれども，いかがでしょ

う。

【本宮】 要は，小売の譲渡に中心を置いちゃったわけ

だけれども，小売に関して小売業者の行っている全般

的な役務は一括りで考えていたと思うのですよ，切り

売りではなくて。

【古関】 いわゆる法改正の方法論としてね。ただ，僕

が出たときの田村先生の発言はそうじゃない。これを

もしそういうやり方をするんだったら大改正ですよと

いう言い方をしたことが記録で残っているはず。記録

で残っているかどうかわからないけれども，発言した

はずなんですよね。だから，田村先生は認識していた

かもしれないけど，それ以外の人たちは，今みたいな

形の商品商標として残しながら役務のほうに追加する

ような形の法改正ということを認識していなかった

と，僕はそう思っているんだけれども。

【鈴木】 法改正をやっているときにこちら（弁理士会）

から意見を述べようとして検討したりするときには，

やはり譲渡のところを変えなきゃまずいんじゃないか

という話はよく出ましたよね。譲渡は関係ない，新し

い法律つくるんだから，あれはこう読めばいいんだっ

て松田治躬先生なんかはおっしゃるし。変えた方がい

いと言う人もいたし。向こう（特許庁）は法改正を別

にしていたのですけれども，弁理士会の中でも勉強会

などでそういう話をしたりしていたんですよね。でも，

そこのところには手をつけずに改正をあっという間に

仕上げてくれましたので。

【田中】 法律がこういうふうになりますというのは，

いつの間にか出ていたわけなんですか。

【鈴木】 一応こういう知財研の報告とかそういうもの

がある程度ベースになっているんだと思うのですけれ

どもね。

【押本】 ただ，今回の産構審で法律案が出てくるわけ

じゃなくて，方向性だけが審議されてきたわけなので

……。

【本宮】 多分，原案があって，第何次案まで法制局と

すり合わせながら全部やっていると思うのですよ。総

合小売と個別の小売も，線をどこで引くのという問題

があって，線が引けないよねと。それで，当然，法制

局との間でも，どこで線を引くの，何をもって単品な

の，何をもって総合なのと。そこから逆転したという

のかな，要は，みんな小売業者はそれぞれ何らかの形

で便益の提供をしているんだから，総合と単品で分け

るということではなく，小売業者が便益の提供を行っ

ているというところに価値を求めるのであれば，全部

一斉にしましょうということになったはずなんです

よ。

【松田】 今回，総合小売だけの制度をつくったら，こ

れは本当にきれいな制度だったんだよね。あれ以外は

認めなかったらね。総合小売 1 本だけで 35 類つくっ

たらきれいな制度だったんだ。だけど，それじゃやは

り小売という概念からするとおかしい。それで下のほ

うもぞろぞろっと連れ込んだ途端におかしくなった。

【鈴木】 だって，引きずり出したら芋みたいにいっぱ

い出てきちゃったから（笑）。1 個だけで済んでいれ

ばすっきりした制度なのに。

【押本】 結局，審議会にしたって，百貨店協会の人も

いるかもしれないけれども，コンビニエンスストア協

会の人が出ている。そうすると，せっかく出ているの

に，総合小売だとすると，コンビニエンスの人は法の

対象から外れちゃうというと……

【松田】 今度は困っているんだろうな。初めは総合小

売でやってくれるというので喜んでいたわけだ。とこ

ろが今，下へぞろぞろ来ちゃったら……。

【押本】 どうやって登録を取るのって（笑）

【鈴木】 私の業種は類似商品・役務審査基準のどこに

入っているんでしょうって（笑）。

【松田】 クロスサーチしないから，余計に今一番困っ

ているのは総合小売だ。

【本宮】 審議会のときの議論は，分け方として総合小

売と，あるものの量販店，それと単品的な靴屋さんや

眼鏡屋さん，そのレベルで考えていったんですよね。

【鈴木】 小売の考え方がものすごいギャップがあるよ

ね。だって，いっぱい何でも売っている百貨店みたい

なのを想定して，あとは量販店みたいなのを想定して，

その次に来るのが靴屋ですよ。もっと間に色々なもの

を売っているのがいっぱいあるじゃないですか。その

辺が何かすごくいいかげんに分けられて，何となく分

かり易い話だけしていて，じゃあ間はどうなるのとい
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うはよく分からない。

【古関】 クロスサーチの原点は靴屋だからね。（笑）

【鈴木】 そうなんだよ，混同するでしょうって言い出

してね。極端に言えばそうなんですけれども，実際，

今それだけ売っていて成立している業者なんてないん

ですよ。

【松田】 だけど，この座談会は結局，お客さんに対し

て，慌てることもないし，どこかの時期には多少は乗

りかえなさいよという内容になるだけで，今バタバタ

しなくていいよという感じなんだよ。

【本宮】 特にクロスサーチが入ったから余計にそうで

すよね。それとあと，小売サービス的なところでの識

別機能なのか，商品商標的なところでの識別機能なの

か，それによって次の更新のときに捨てていくとか，

そういうことをやって数年後に多分きれいになるのか

なという気がするのですけれども。

【松田】 この間，雑誌記者が来て，これ（小売等商標

の登録制度）は誰に対して一番訴えかけたらいいんで

すかと質問された。そうしたら，さっき言ったように，

今まで出してなかった人というのは，制度をあまり知

らないで，いまだに知らない人だよね。そんなのに呼

びかけるんだったら，商標制度をどんと呼びかけなき

ゃいけないんだよね。だからそういう人じゃないよな

と。じゃあ今まで小売で商品商標を持っていた人，そ

の人たちはのんびり 3年以内に来ればいいんだよとい

っておいた。結局誰に訴えかけたら一番雑誌の記事と

してはいいんですかと言われたときに，いないんだよ

ね，近々に訴えかける人が。

【鈴木】 それは町の商店。

【松田】 町の商店といったって，それは従来出してな

かった人で，私は制度は関係ないよと言っていた人な

んだから，それは今回云々じゃなくて，商標制度を周

知徹底させるだけなんだ。

【下坂】 総合小売の場合商品商標で保護できる限界が

あったものだから，今回の制度ができたことは非常に

助かる。

【松田】 限界を知っていた人間はいたんだろうけれど

も，その人も，商品商標とられたら従来でも侵害があ

ったわけだよ。

【下坂】 商品商標でカバーしていたら？

【押本】 でも使い方にもよるでしょう。

【松田】 裁判所の争い方はあるけれども，特許庁が商

品商標の権限範囲ですよと言っていたときに商標権を

取らなかった人なんだから，権利が要らないと言って

いた人なんだよ。

【押本】 せいぜい年間 1,000 万円の売り上げで商標を

取るかっていうと……。

【本宮】 まあ，抜けている部分はあるかもしれないけ

どね。費用対効果の関係で主だったところは取ってお

いて，あとぽつぽつと，この辺はあえてとらなくても

と，それは抜けているのはあったと思いますよ。

【松田】 北海道で，アサヒという大きなチェーン小売

店をやっていて，飲料から被服まで広くやっている。

飲料のところはアサヒビールが持っている，被服はど

こが持っている，それでだめだと言われていた。おた

くはリテールだからそのうち制度ができたら取れます

よと言われたので，「しめた」と思ったら，やはり取

れないって。（笑）

【押本】 いや，取れないというより侵害になっちゃう

んだもの，4月 1日に。

【松田】 やはり変えなきゃだめかって。（笑）。

小売業の商標を商品商標として保護してきた従来

の在り方について

【斉藤】 先ほど来話がありますが，商品商標と役務商

標があって，従来，小売業については便宜上，商品商

標として登録して保護してきたという話ですけれど

も，その保護のあり方について先生方はどのように評

価されているのか，今までの出願で商標登録して保護

してきたものは一体何であったのか，その辺の話をち

ょっとお話を聞かせていただきたいのですが。

【松田】 サービスマーク制度がなかったとき（平成 3

年より前）に，極端に言うと，宅配便の赤帽はどこへ

登録していたかと思ったら，梱包材や紐ならまだわか

るが自動車のところへ登録していた。あんたら自動車

売っているのかって。宅配業者が登録するところがな

かったときに，パンフレットの関係で 26 類（印刷物）

へ登録したり，梱包材料だったらまだ少しは売ってい

たかもしれないけれども，そういうような逃げ方をや

っていた時代があった。喫茶店も，旧日本分類 29 類

のコーヒーで登録していた。それはおかしいじゃない

かという議論は元々あったから，サービスマーク制度

というのは必要だったわけだ。それができたときに，

あそこ（印刷物等）へ登録するのはおかしかったとい

う人が大勢いたから，サービスマーク登録制度の導入

の際には特例出願が必要になった。今回の切り分けと
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いうのは，不自然といえば不自然だったけれども，商

品にまつわることなんだからというので一緒で考えれ

ば，考えられた範囲なんだよね。そこを理論的に切り

分けたというのは正しいんだけれども，以前と比べる

とそのままやっていても違和感はそこまではなかった

んじゃないかな。

【斉藤】 そのサービスマーク制度が導入される前の間

違った取り方と比べれば，今までの商品商標として保

護していたほうは……。

【松田】 小売等商標が商品商標として扱われていたこ

とは，そこまでの不自然さはなかったような気がす

る。

【押本】 ただ，スーパーマーケットとかコンビニエン

スストアだと，やはりとにかく小売業というのがない

ということで，すべての商品について権利を獲得しな

くちゃいけないということで，1 類から 34 類まで全

部出していました。しかし，何らかの商品でバッティ

ングすることがあるのです。自分の商品じゃない，物

を売っているんだけれどもバッティングするがために

そこに権利が取れないということで，何か権利侵害と

言われるわけじゃないけれども，ちょっと自分に不利

な状況がずっとあったと。もし小売業という制度があ

るのであれば，他人の商品を売る分については小売業

で押さえて，自己の商品，オリジナル商品を出すとこ

ろは商品商標で。そうすると，ほんのわずかなところ

だけ商品商標を取ればいいということになる。それを

目指していろいろ審議会なんかでコンビニエンス協会

などが意見を言っていたわけだけれども，今後どうな

るか，どういう形で取るかという問題は残る。

【松田】 例えばそういうデパートを考える前に，小さ

な商店で小売をやっているところとは，やはり品数は

違うし利益率も違うわけだ。仕入れたクッキーを売っ

ていた商店が，類似群が違うティーセットを売り出す

と，パンとは別の類で商標登録を取らなければならな

い。商品商標の場合，全く新たな商売を始めたときに，

その類域で利益を得られると思ったら，そこに出願す

るのは当たり前だね，デパートは。取扱商品が拡大し

て，たくさんの商品を売り上げて稼いでいるので，た

くさんの分野で商標を取らなきゃならなかったという

のは，従来の商品商標から考えても，ある意味では当

たり前だったんだ。それだけたくさんの種類で売り上

げて稼いでいるのであれば，それだけあちこち取らざ

るを得ないでしょうと。使用の意思が生じるたびにや

はり取っておかなきゃいけなかったわけだ。商品商標

の流れからしたらデパートが巨額な費用を要するとし

ても，そんなに不自然さはなかったんだと思うよね。

【押本】 ただ，今度はほとんど取っていたのですけれ

ども，じゃあ 10 年ごとに更新といったときに，一番

苦労したのが，やはりスーパーですからいろいろな商

品を載せた広告を出しているんです。そこにハウスマ

ークがついている。じゃあそのハウスマークを使用し

ていることにして下さいという形で使用証明を出すと

（注：平成 8 年改正前の商標法では，更新の際に使用

チェック等がおこなわれていた），特許庁から拒絶理

由が来る。特許庁の審議会担当の人と話していると，

そんなことは通していましたとおっしゃるんだけれど

も，実際はそういう使用証明ではダメだ，具体的に商

品に付している状態を写真に撮って出して下さいと言

われて，それで何とか努力してそういう写真を撮って

もらって……。

【下坂】 商品商標で非常に困りましたのは，まず今お

っしゃった，ほとんどの類に権利をとらなきゃいけな

いということです。また，商標権侵害で責められたと

き，例えばあるスーパーなりコンビニがレシートにマ

ークをつけている場合，それが使用の態様の 1個にな

るか，それからビニールの袋にコンビニの名前が入っ

ているというとき，相手方が証拠に出してくるのが，

例えばお茶をビニールの袋に入れて顧客が持って帰っ

ている写真とか。それはその商品の包装だから商標の

使用だといってくる。すべての商品に対して登録を取

らないと，どこかからクレームが来るものですから，

もう原子力発電を除いて全部取るというようなこと

で，ものすごいお金がかかるのですね。

それからもう 1つ，あるコンビニの問題が出まして，

そのコンビニは，店舗のガラスのところに店名のロゴ

が書いてある。透き通っているから，中を見れば商品

がずらっと見えるじゃないか，通路から見ればそれは

商標の使用だと言うんですね。その使用されているロ

ゴは商品商標ではないとこっちは主張すると，それじ

ゃ一体これは何ですかと。いや，店名ですと。それは

法律上どこに所属するかわからない。そういう商標法

と商法で割り切れない谷間が随分広かったという点は

あったのです。今度の小売が入ることによって，その

幅がかなり狭まったという点では，現実の仕事の上で

は大変メリットがあります。むだな争いが少し減って

くるんじゃないかと。
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【押本】 本当の小売が保護されればね。

【下坂】 でも，まあ，今の段階でも，無いよりはいい

んじゃないかという感じはしているんですけど。ただ，

またお金がかかります。

【押本】 ということがあるのと，やはりスーパーとか

デパートは，商品商標を取らないといけないとなると，

1つの類があったら総ての商品を指定しなきゃいけな

いんですよね。そこが今度の 3条 1項柱書の審査基準

の改正で引っかかってくるところにもなるのかなと。

【古関】 小売業者が使う商標で明らかに商品商標だろ

うと思われるところというのは，例えばプライベート

ブランドっていうのがありますね。例えば，ある百貨

店がその百貨店独自でつくった商品に，そのデパート

の商標をくっつける，これは商品商標として見ていい

んだろうと僕は思うんだけれども，ところが，そのデ

パートで売っている商品を包装する包装紙に商標をつ

けたものというのは，従来は商品商標だといっていた

わけでしょう。

【斉藤】 そこがちょっとわからないんです。

【古関】 これは定義規定ですよね。商品の包装に商標

を付したものを譲渡するとか，あるいは商品の包装に

商標を付す行為，これが使用に当たるといっていたか

ら，従来は商品商標だといっていたわけですよね。と

ころが今度の 4月からの小売等役務の商標制度ができ

たことによって，それはどうなるんだろうかというと

ころが今グレーなわけですよ。おそらくこれは，そこ

の小売業者が行う陳列とか品ぞろえとか接客サービス

とか，そういうことを識別するマークだよという認識

ができれば，これは役務商標だという形になると思う

んだけれども，物理的に商品にくっついちゃっている

から。だから，それで商品商標と見られるのか，ある

いは実際の行為を見てそれで役務商標と見るのかとい

うところがわからない。

【押本】 ただ，そうなると，商品の定義そのものにも

よってくると思う。商品というのは商うための商品で，

売っちゃった後というのは商品じゃないわけです。要

するにお金をもう払って，その後に包装しているんで

すよね，本当は。

お金を払って買ったと思ったらラベルをつけてくれ

た。もう所有権は移転しているものに単にラベルがつ

いて……。

【下坂】 ビニール袋も同じですね。

【古関】 譲渡の後ですよね。

【押本】 だから，そういう意味で特許庁が商品の譲渡

とかそういうことを考えるならば，商品というものの

定義をいろいろとらえていくと，商品商標における包

装というのは，本当に売るに際しても最初から包装し

てある。そこでお客さん，選んで下さいという状況の

包装はその商品に付した包装であるけれども，お客さ

んから「これ下さい」と言われたときに提供される包

装は……。

【松田】 定義の付す，付さないという問題よりも，そ

の名前を言ってその商品が買えるかどうかなんだ。商

品の商標というのは，その名前，そのマークを言った

ときに同一物の商品が入手できる。包装紙にいくらマ

ーク付けたって個別の商品が見分けられないじゃな

い。だからあれもサービスマークだよね。

【押本】 私もそういうふうに言いたいんだけれども，

ただ，何でもかんでも商品に結びつけようと特許庁は

思っているところがあるので，そういうふうに商品と

いうものを定義すると大分違ってくるんじゃないか。

【斉藤】 文言上は確かに，文言上というか解釈の問題

で，あくまでも商品であるお茶を包装しているのはこ

のパックじゃないですか。それをビニール袋などに入

れるということは，既に商標が付されたのをまた別の

ものに入れるという形ですね。直接的に商品自体に付

しているわけではないというふうにも考えられるので

すよ。ですから，小売で販売するものにテープを張っ

たりビニール袋に入れたりすることを商品に付してい

るというのは何となく釈然としないところがあるので

す。

【松田】 去年の 8月ぐらいまでは，特許庁も，ここに

シールで定価を張るよね，あそこに店の名前がつくじ

ゃない。あれは商品に添付し，商品の包装にそのまま

付いているから商品商標だと言い張っていたんだよ

ね。そのころ，おかしい，おかしいといって我々が特

許庁とやっていた。その名前で隣の別の会社のお茶に

も同じ名前を付けているわけですが，その商品を買え

ますかとやっていたら，いつの間にか段々変わってき

て，今回は割合それがすっきりしている。後から貼っ

たものはダメですよというのが明確に出てきた。

【本宮】 商品商標の使用ではなくて，小売業者を識別

するための使用だから，小売役務のほうですよと。そ

うすると，1つ考えなければいけないのは，当然そう

いうテープを貼ったものが今まで商品商標の使用だよ

と言っていたわけだから，その対応でやっていたもの
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に関して，今度は全部不使用の状況が生まれてくるこ

とになる。不使用の状況が生まれてくるのであれば，

次の更新のときに小売だけのほうにシフトするとか，

そういう形は当然考えられるんだろうなと。ただ，今

まで積極的にテープを貼ったりするのは商品商標の使

用だよということを言ってきていた以上，それが違う

よということになってしまうと，じゃあ今までやった

のは何だったのか，全部不使用になってしまうのでは

ないか，そういうような状況があるので，その点は 1

つ考慮しなくてはいけないということで，特許庁は認

識していたと思いますよ。

その前の 8 月ぐらいのときの説明会の資料を見る

と，前のは変わりません，そのまま残りますよ。小売

業者のほうはその分だけ入りましたよ，だから，今ま

で保護されていなかった販売するときの接客する人の

胸についている名前や，カートについている名前や，

レジについている名前が保護されるようになりました

よ，という言い方をしているからおかしいのであって，

それも含めてレジで提供される袋とかいうものも全部

小売になって，今回の小売等商標で保護されることに

なってくれば，商品商標の使用が少なくなると思うん

ですよ。少なくなれば，その段階で商品商標から小売

等商標の登録へシフトしていく形をとるしかないんじ

ゃないのかな。（笑）みんながそういうふうにやって

いけば，先ほどの下坂先生の話でいくと，2本の柱に

きれいにある程度すみ分けができるんじゃないかなと

思いますけれども。

【押本】 特許庁の表現は，混在するような表現なんで

すよ。だから，小売でもあるし商品の使用でもあると

いうような，そういうちょっとあいまいな表現に変わ

っていて，はっきりこれは小売です，これは商品です

とは言い切っていない。

【松田】 権利というのは判例とか法律によって作られ

るんだから，作ってないうちは権利じゃなかったわけ

で，今回はサービスマークのほうへ作ったんだからは

っきりした。そこで分けなきゃしようがないんだ。そ

の時代の前と後はやはり分けなきゃしようがない。

【押本】 結局，商品商標の権利があったら，その権利

を生かして権利侵害とか判断しようとした。つまり，

昔は小売等商標がなかったから，それ（商品商標）を

拡大解釈した。まず真似してやっているやつは悪いや

つだという前提に立って，つぶそうという観点から法

律の文言を拡大解釈して，看板も商品商標の使用であ

るという形になっていたのです。ところが今回は，制

度が変わることによって，そこのところは大分改善さ

れてくるだろうと。

【松田】 徐々に改善されてきて，10 年ぐらいたって

クロスサーチがなくなったときに二本の幹になる…

…。

小売等役務と商品とのクロスサーチについて

【松田】 はっきりしてはいないんだけれども，業界の

ほうが商品商標でクロスサーチしてくれといってい

る。じゃないと，小売のマークの問題は，ほとんどが

会社の屋号，ハウスマークの問題だから，3カ月で乗

りかえるなんて，とてもじゃないが担当者がやってい

られない。日清なんて食品メーカーだってたくさんあ

るよね，製油，製菓，製粉。このような会社が「日清」

か単独商標で争ったら，めちゃくちゃになっちゃう。

長い期間かけて食品の中でも住み分けができているん

だ。これが食品の小売だと今度は 1本の類似群になっ

てしまう。ハウスマークでけんかするといったら，担

当者は大変だよ。だからクロスサーチをやってくれと

いう要望がどんと来たんだ。5年ぐらいたつと，スル

ッスルッと乗りかえていくから，乗りかえが終わった

ときには，クロスサーチってやはりおかしいよという

世論がわいてくる。（笑）世論が高まったら，あれは

審査基準だから，法律マターじゃないからねと云って

コロット変える。という勝手読みができそうだ。

【古関】 世論は高めなくちゃ高まらないですからね。

【松田】 法律マターじゃないから，特許庁が，業界の

要望によりこれは止めましょうといって，切っちゃっ

ていいんだよ。

【古関】 じゃあずっと嫌だ嫌だと言っていなくちゃだ

めですね，クロスサーチは。

【押本】 でも，クロスサーチは審議会のときから，田

村先生とか竹田先生ほかが 4 条 1 項 15 号じゃなくて

実体審査で行えというようなことを述べているという

ふうにジュリストにも書いてある。そもそもクロスサ

ーチすることによる影響というものを考えずにその場

でいろいろ述べられていたと思うのですよね。今回の

規定の中で，調整規定（経過措置）ができているので

すけれども，サービスマーク導入のときには，商品・

役務両方に対していわゆる継続的使用権という制度を

つくった。それから地域団体商標のときも同じように，

商品・役務に関して継続的使用権を認めるという制度
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を作ったのですけれども，今回の小売業のところだけ，

どういうわけか小売等役務商標に関してのみ継続的使

用権を認めるということで，クロスサーチするにもか

かわらず，商品商標とのかかわり合いに関しての継続

的使用権を規定してないのです。松田先生は，元々商

品商標をやっているやつが小売業の商標を取るんだか

ら問題はないというふうにおっしゃるけれども，中小

の小売店の人というのは，商品商標を取ってない人が

ほとんどなわけなのです。そういう人たちは，明らか

に商品商標との兼ね合いで 4 条 1 項 11 号が 4 月 1 日

以降適用されるということで，何らかの形で権利侵害

という形で訴えられる危険性が高くなる。すると，経

産省は中小企業の保護育成を目的としていろいろ制度

をつくるという観点に立っているにもかかわらず，今

回は大企業優遇で，中小企業に対しては冷遇という法

改正になっている。今までの経緯からしても，経過措

置において，なぜ今回だけ商品商標との兼ね合いの調

整規定が抜けちゃったのかというところで非常に問題

があるように思うのです。

【松田】 その点だけ言わせてもらうと，大元の議論と

して，例えば銀座のクラブみたいな個人経営のサービ

スがあるよね，ああいうところは，もう法律の埒外み

たいな形で放っておいてやるシステムを考えなきゃい

けないんじゃないのかというのが 1つある。もう 1つ

は，先使用権は，周知じゃなくても 3年とかの期間平

穏に使っていたら，その範囲に限ってだったら継続し

て使っていいよみたいなものはどうだろうか。先使用

権は今は周知性が要件となっているけれども，周知じ

ゃなくて，3年でも 5 年でも何か期間的なもので，先

使用そのものを認めるとか，何かそっちのほうの手当

てのほうがいいんじゃないか。だって，現在，小売で

出願してなかった人は，もともと制度を利用しようと

していなかった中小なんだから，その辺を温存してや

るような制度を考えた方が早いんじゃないかなと思

う。

【鈴木】 だけど，訴えられたとしても，多分，状況と

しては小売のマークであって，商品商標的な使用じゃ

ないという論理が通るような気がするんですけれど

も。

【松田】 裁判所でそういう場合は通ると思うよ。

【押本】 裁判所に行けばね。ただ，4 条 1 項 11 号の

関係でクロスサーチをやるわけでしょ。

【鈴木】 それは特許庁の段階でやるだけで。

【古関】 今の一番問題なのはクロスサーチがおかしい

んでしょう。継続的使用権の特例措置自体が問題なわ

けじゃないですよね。クロスサーチ自体は法律的根拠

がないんですよね。

【松田】 37 条がそのままいくとは言えない。

【押本】 ただ，これまではクロスサーチするからとい

うことで，商品と役務との関係の権利抵触関係を踏ま

えた継続的使用権というのを立法してきたのですよ。

ところが，今回の法律だけ，どういうわけか附則 6条

1 項には「指定役務…（小売等の役務に限る）」と，

その括弧の表現が入るがために……。

【古関】 本来そこは小売同士しか考えてないというこ

とは，それで正しかったのかもしれないのですよ。そ

れにもかかわらずクロスサーチするという方がおかし

いのかもしれないですよ。

【松田】 特許庁がクロスサーチで類似にした。裁判所

の判決が出てこなきゃわからないけれども，裁判所で

突っぱねていくうちにだんだんクロスサーチがおかし

いという議論がはっきりしてくる。

【本宮】 今の法律上，商品と役務が類似する場合があ

るという規定がある以上，かなり近い商品・役務であ

ればクロスサーチをやらなくてはいけないんじゃない

か。それが行政庁に行ったときには，要は権利を発生

させる立場だから当然考え方は広くなるわけで，また，

画一的にやらなくてはいけないということも考えたと

きに，審議会の中でも，庁としてどこまでやらなくて

はいけないのか，ということを確認した上で，全部や

れというんだったらやるという覚悟で言っていた。基

本的には見なくてはいけないところは見なくちゃいけ

ないんでしょうと。それはどこまでか，というところ

で，ああいう形のクロスサーチができてしまった。あ

の形のクロスサーチは行き過ぎじゃないのかというと

ころで，じゃあ，どこで切るかという代替案が弁理士

会側で出せるかどうか。出せなかった部分もあるし，

本来はやらなくていいんだというところに戻っちゃう

から，結局は平行線になってしまうところですよね。

【鈴木】 だから，当初は僕は異議を待ってやると思っ

ていたんですよ。

【松田】 まあ 4条 1項 15 号でね。

【押本】 結局，審査の段階でやろうというのが前提だ

ったわけです。そうすると，異議申し立てじゃなくて，

情報提供に基づく 4条 1項 10 号または 15 号というこ

とが唯一クロスサーチとは別の方策としてあって，そ
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れは一応提案はしていたんだけれども，庁としてはそ

ういうのだと実効性に欠けるということで，すべてク

ロスサーチという方向性が出ていると。

【松田】 業界のバックアップがそっちへ行っちゃった

から。

【押本】 でも，業界のバックアップなんですけれども，

審議会に出ている人にいろいろ聞くと，私の聞いた範

囲においては，別に賛成しているわけじゃないし。

【松田】 だけど，担当者なんかみんな嫌がっていたよ。

やはりハウスマークを動かすというのは，担当者とし

てはきついもの。

【押本】 でも，使っていて周知であれば，それは大丈

夫だろうという考えに立てば，使ってない商品商標ま

で第三者の小売の出願を排除できるという自体がおか

しいよね。

【松田】 おかしいけれども，本当にメーカーが売って

ないかというと，やはりどこで売っている，何の名前，

わからないんだよな。

【押本】 メーカーだってすべて把握できないというの

はあるけどね。

【古関】 もともとクロスサーチというか，いわゆる小

売業と取り扱い商品とのクロスサーチをするというこ

と自体，それも一律的にやるということに腹を立てた

わけなんだけれども，それはまだ消えてないんだけれ

ども，それ以上に，21 の類似群に分けましたよね，

あの結果，例えば食品でいうと酒屋の商標と肉屋の商

標が類似だというのが，あれも何か，うーんどうかな

と思うんだけれども，どうですかね。

【本宮】 その切り分けの問題というのかな，商品のと

ころでは類似になっていないものが，小売店の中では

全部類似扱いになっているでしょう。衣服のところも

そうだし，食品のところもそうだし。小売役務のほう

は 1つの類似群が商品の類似群とマッチングしていな

い形で構成されているというのはありますよね。

【松田】 それは商品と役務で領域が違うんだから，そ

れはそれだと定義しちゃえばそれだけのものだ。なぜ

かといったら，商品の類似群というのがあるよね，巨

大なメーカーになると，食品を全部 1つの類似群にし

てくれとか，繊維を全部 1つの類似群にしてくれなど

という声は昔からあるんだ。だけど，中小と見比べた

ときに，適当な塊で切っていっちゃったのがあの類似

群なんだ。サービスマークのときだって，商品商標が

全国に飛んでいるから見習ったけれど，サービスは関

東とか東北とかのブロックで登録してくれよという要

望があったけれども，その切り方というのは政策の問

題だよね。だから，今回の商品商標と役務商標の類似

群が合わないとしても，それは政策の問題だからいい

んだと見る。いや，感覚的にはおかしいと思うよ。自

分たちの頭の中で実務上の整理がつかないからね。

【押本】 おもしろいのは，商品と役務のクロスサーチ

はするけれども，役務同士，35K01 と 02 の関係のサ

ーチはないんですよね。例えばスーパーとかデパート

というのは K01 で権利を取れます。しかし，じゃあ

ほかの K02 とかそういうところと類似関係がないか

ら，他の人が取ろうと思うと取れちゃうケースがある。

そうすると，スーパーとかデパートがどう考えるかと

いうと，K01 から 21 まで全て押さえないといけない

よねと。

【田中】 ただ，そうすると，今度は使用意思の話が出

てきますよね。

【古関】 でも，これは分割してしまえば平気でしょ

う。

【田中】 分割するか，個別に出していくか。

【鈴木】 じゃあ言われてから分割すればいいんだ。

【田中】 まあ，どちらでもいいんですけれども，わざ

わざ 1つの出願で済むはずのものを……。

【古関】 今まで 34 区分で取っていたのが 21 で取れち

ゃったほうが楽でしょう。

【鈴木】 逆にもうクロスサーチがあるわけだから。

【松田】 21 で取れるというのもおかしくて，本来的

にとれる営業活動がともなうのなら，同じ区分だから

まとめて取れてもいいよね。1区分は 1 出願で取れた

わけでしょう。

【押本】 だって，登録料が 6 万 6,000 円で済むか 130

何万なんだよ，おかしいよねと。

【鈴木】 業務をやってさえすれば 1件の出願で全部押

さえられる。

【本宮】 だから，販売しているものを全部ピックアッ

プして，それを類似群で当てはめていけば，1件で多

分……。

【松田】 取れるんじゃない？

【本宮】 使用意思に関する拒絶理由はかかるかもしれ

ないけど，使っているなり，使う意思があるという証

明ができればそれで取れるわけだから。

【松田】 拒絶理由通知は来るけれども，私はこうやっ

て使いますと全部それぞれの類似群ごとに何か出せれ
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ば 1出願で取れるはずだよ。

【古関】 ということは，35K02 から 21 まで。

【松田】 だって，2 つ以上の類似群に亘る小売等役務

を指定する場合に拒絶かけますというのが今回のシス

テムだからね。だけど 2つとも使いますと立証できた

ら構わないんでしょ。だったら，たくさん書いて拒絶

理由がかかってきても，全部その類似群ごとに使いま

すよという意思表明というか，証拠が出せれば，それ

は取れるでしょう。

【田中】 いろいろ資料を出して，あなたがやっている

のは総合小売ですよねという話になって，じゃあそっ

ちへ補正するなりしなくちゃならない。

【松田】 じゃあ衣食住でどこか落ちていますよといっ

たら，それで……。

【田中】 どこか落とすと，穴が開く……。

【松田】 まあ，落とすかどうか知らんけれども。

【押本】 だから本当におかしいのは，クロスサーチっ

て，商品との間は一生懸命見るのにサービスのと間が

ないというのが，どう考えてもおかしいよね。今回の

法律の本当の目的は，総合小売のデパートとかスーパ

ーの標章をいかに守るかというところにあるのに…

…。それで個別小売が出てきた途端に，何か K01 か

ら 21 まで出てきて，今度は全部取ろうと思えば取れ

なくて。

【下坂】 総合小売の要件として，販売の 10 ％から

70 ％というのがありますよね。あれだけの数のもの

を立証していくのはすごく大変ですね。どうやるんで

すかね。何で 70 で切るんですか。80 ではなぜいけな

いの。

【本宮】 ある一部分だけが突出しているということは，

それは総合にはならないでしょうということ。

【押本】 大丈夫ですよ。ダイエーとかイトーヨーカド

ーとかイオンとか，名前だけでもう総合小売ですよ。

【下坂】 10 から 70 ％に関する資料は出さなきゃいけ

ないんでしょう。

【松田】 拒絶理由が来たらね。

【鈴木】 でも，拒絶をかけないですよ，あれ。

【押本】 大手はかけないですよね，分かっているも

の。

【鈴木】 ただし，総合小売で出せばかけないですけれ

ども，総合小売プラス単品小売も全部ずらっと書いて

出したときはどう来るかわからないですよ。ただ，総

合小売で出す分にはそうじゃない，要するに 10 ％か

ら 70 ％に入っているかどうかの証明を出せというこ

とは多分言わないと思うんですけれども。言うとすれ

ば，インターネット上の販売とかですよね。

【岩田】 なるほど，いろいろと問題のありそうな制度

ですね。ただ，4月 1 日には施行されてしまうわけで

すが，先生方のお考えでは，4月 1 日の時点で，とり

あえず先を急いで小売を指定役務として出願した方が

よいと思いますか。

【松田】 今現在何も手当てしていない人，している人，

そこによると思うのです。

【岩田】 現在，商品商標を出願しているか否かよって

結論が違ってくるということですね。

【松田】 してない人だったら商品商標を出していくの

も 1つの手。（笑）

【押本】 そうです。商品商標を，3 月 31 日までにい

ろいろ見直して抜けているところがあったらとにかく

出し直すということがまず先決でしょうね。

【下坂】 だけど，商品商標と役務商標の場合は先後願

が一緒になりませんでしょう。

【押本】 だから 3 月 31 日までに出せばいい。それを

出していたならば，小売業の出願について慌てなくも

いい，クロスサーチがあるから。クロスサーチがない

とすると，それはいろいろ今から躍起になってやらな

くちゃいけない。

【松田】 だから，今まで出してなかった人が出すので

あれば，もちろん商品商標の調査をしなきゃだめだよ

ね，商品に類似の商標あったらだめなんだから。なる

べく早く，なければ 3月中にでも商品商標を出すこと

がまず第一だ。ただし，そのとき商品商標のほうにだ

すと商品商標と小売等商標とで 2回取らざるを得なく

なると思うよね，今度は小売しかやってないとすると，

商品商標の不使用取消をかけられるからね。だから 3
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年以内ぐらいに乗りかえることが必要になるのかもし

れない。

【押本】 あと，中小企業の方にはやはりお知らせして，

商品商標を取ってないんだったらまず調べて，それで

第三者が持っているとなったら，訴えられる虞を考慮

してネーミングを変えるというような作業を 4月 1日

までに始めないといけないわけです。

【古関】 看板変えるのですか。

【押本】 そうですよ。強者である大企業は，ある意味

で訴訟費用にあまり躊躇することはないけれども，中

小企業というのはやはり訴訟費用というのはかなり大

きいマターなので，であるならば，今から事前に調べ

ておいて，係争が起こらない環境を作っておくほうが

経済的であると。確かに看板を変えると何千万の金が

要るというケースもあるかもしれないけれども，ほん

とうの中小の場合だったら何十万で済んじゃうわけ。

【鈴木】 でも，今までやってこれたものだから。

【押本】 でも，それは看板だけはそのままで，あとの

使い方を変えるということもありますよね。

【鈴木】 うん，そういうやり方のほうが現実的ですよ

ね。

【下坂】 私，質問があるんですけど。（笑）［手許にあ

るチラシを見ながら］ちょっと今日は役務のチラシは

置いてきたのですが。

このチラシにある「早割」だとか，「早引」だとか，

多分商標で取られているんですよね。ところが，会社

名でもなく，早く来た人に安く売りますというサービ

スの内容ですが，これは何ですかね。その辺りの説明

が書かれているところを 1つ見つけたので説明会テキ

ストを持ってきたのですが，その解説の欄外には，い

わゆる小売の名前だとあります。商品と一緒にくっつ

けて書かれているのが商品商標だという風に言ってい

ます。ごく簡単に。ところが，この基準に従うとすご

く危いのがあるのです。いつも悩まされているのは，

「特得市」だとか「早割」というような商標です。そ

れで，その場合は商品商標と小売等商標のどっちに属

するのか，今日は優秀な方がお集まりなので，ちょっ

と伺いたいなと思って持参しました。

【松田】 それによって商品が特定して買えますかとい

うあたりだよ。

【鈴木】 あの手のやつは基本的にサービスですよ。

【松田】 そのときに，今言った「早割」というのは，

我々も意味はわかるけれども，形式的には造語だから

登録になったと考えるしかないんだよね。

【下坂】 指定商品との関係もしくは役務との関係で，

その場合に役務か商品か分からないから両方を取りま

しょうとか言うのですが。

【押本】 これ，商品で取っていたらたまんないじゃな

いですか（笑）。だから，特許庁は今まで更新を認め

ていたというけれども，広告でいろいろな商品を書い

てあるやつは認められていなかったから，例えばイト

ーヨーカドーのマークがついている商品がばーっとい

っぱいチラシに並んでいる。そのうちの更新する商品

が書いてあるんだけれども，それは特定の商品を指定

してないから商品商標じゃないと言われる。そういう

観点からすると，さっきのやつは，小売としては成り

立つよね，「早割」とかそういうものは。ところが，

特定の商品について「早割」って何だというと，分か

らないですよね。

【鈴木】「早割」という商品があるわけじゃないです

からね。

【下坂】 例えばチラシ中に商品がグループで出ていま

すよね，そこに「早割」って表示されてありますね。

そこに行けばこの商品グループのものは「早割」で買

えるというような場合は，グループ商品として把握で

きませんですかね。

【押本】 そのグループの商品の小売業のマークとして

……。

【鈴木】 小売サービスのマークとしてはわかりますよ

ね。そこへ早く行ったら割り引けるんだから。

【押本】 食料品に関する便益の提供というところの

「早割」。

【鈴木】 それは何となく分かるような気がするけれど

も，商品商標という感じは全然しないですよね。

【押本】 だから，そういう意味で今度の制度ができる

ことによって，それが明確になってくるというのはあ

るんじゃないかなと思う。

【下坂】 そこらあたりは有り難いんですけれどもね，

今度の法律。ただ，例えば「特得市」と書いて，こう

いうラベルで全部商品につけるんですよね，朝来店し

た人たちに渡すために。

【押本】 昨年の 8 月か 10 月の段階で特許庁の人と話

したときに，いや，これまで我々はそういう更新を認

めていましたと言ったんだよね。だから，違うんじゃ

なかったかなと思うんだけれども，特許庁の人は，も

しかしたら今の下坂先生のケースも商品商標の使用と
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して認められるというふうな解釈をまだ持っているの

かもしれない。

【下坂】 というのは，商品に付するのは一時的に直接

的じゃないといけないという規定なんかないわけでし

ょう。包装でもいいですよね。

【鈴木】 シールをつくって，陳列しているところにこ

うやって張りつけていったやつは，商品商標の使用と

認めるという人がいてもおかしくないと思いますよ。

【松田】 これ何，フェニックスってチラシの上部に表

示してあるのは商品商標？

【鈴木】 それは役務商標でしょう。

【松田】 役務商標だよな，登録商標だよな。大体，こ

こで商品がグレープフルーツだの，エリンギだの，肉

だの，スープだの，これだけ書いていたら 30 何種類

料金とってもいいんだよ。新商品をつくって，それで

名前を決めないと商品にならないんだ。商標は 1品ご

とにつけるのが普通で，そんな何十品に一遍に同じ名

前つけるということは普通あり得ないんだ。だから，

もうそこで，今までここで議論しているのは指定商品

ざーっと並べた区分内の数を前提に話をしているけれ

ども，3条の柱書からいったら類似群内でも 1品ごと

にその都度改めて明確な意思に基づいて出願しなけれ

ばいけないんだ。

使用意思（3条 1項柱書）について

【鈴木】 でも，その 3条 1項柱書の今回の新しい運用

というのが，今まで実務をやっている人からすると，

かなり影響力のある運用になると思うのですよね。と

ころが具体的にどの類似群までとか，そういうものが

出ているわけじゃない……。

【斉藤】 じゃあ，具体的に幾つ以上の類似群を指定し

てきたらというのではなくて，もう一律で。

【松田】 まず，1 つの類似群で指定商品をたくさん書

いたらおかしいと思っているんだけど。少なくても 2

つの類似群を書いた場合にはもう拒絶理由をかけて然

るべきだと思う。本当に使うんだったら，証明すれば

いいんだから。証明できないのに頑張ろうとしている

人がいるからいけない。だから制度がいつまでたって

もおかしいままだ。

【押本】 でも，今，実態はそうじゃないでしょう。先

生も頑張っているでしょう（笑）。

【松田】 実態を直しましょうよというには，いきなり

のほうがいい。

【田中】 使用意思の証明書という結構厳しいことをい

っていますよね，審査基準は。

【押本】 広範囲に過ぎる場合はね。

【松田】 90 何％使われてない商標でしょう。今，特

許庁の調査で 7割が使われてないよね。3割使われて

いるといっても，1 登録中に類似群が平均 20.幾つあ

るんだ。登録商標で使われてないと特許庁のアンケー

トに答えたのが 7割だから，200 万件のうち 140 万件

は使われていないわけだ。残りの 60 万件は，使って

いるといったって，類似群目一杯取ったでしょう。使

っているのは基本的に一品目のみ。9割以上は使われ

てないんだよ。不使用部分が多いハウスマークを別登

録制度で考えなきゃいけないんだけどね。

【斉藤】 出願を代理する側の考え方としては，今後は

出願する際に絞って出すべきなんでしょうか？

【松田】 僕だって自分個人ではそれはいきなりできな

い。やはり周りを見てヨーイドンだよね。そうなると，

こういうシステムで特許庁からやってもらったら，み

んながスーっと正しいところへ向かっていく。だから，

法律でやってもらうか，運用でやってもらうか，強制

してくれないと困る。あんた，それを分かっているん

だったらあんただけやりなさいって，それはやはりで

きないよね。

【斉藤】 ただ，出願人のほうとしては，なるべくお金

をかけたくないというのがあるじゃないですか。

【松田】 だけどそれは，使用したいという商品が今こ

こにある場合。同一商品の大小なら分かるけれど，類

似群内で複数商品の同時発売は考えられないね。将来

もしかしたらという使用の意思，それは現実の意思じ

ゃないよ。将来可能性がありますというのは使用の意

思じゃない。

【押本】 先生の主張をやるためには，ある意味で権利

範囲が拡大するという新しい制度みたいなのができな

いと。企業からすると，せっかくピンポイントに絞っ

てそれを周知したのに，その権利範囲というのはあく

までも類似群の範囲であって，他の人に及ばないとな

ると，これは 4条 1項 15 号とかというのだと……。

【松田】 権利範囲の拡大というのは類似範囲に他の登

録がなかったら 1つの権利を拡大してやっても，それ

はいいと思うよ。別々の件でどんどん取りなさいじゃ

なくて，それは類似がなきゃ増やしてもいいが，それ

は 1枚制か 2枚制か営利の問題でしょ。

【押本】 ただ，今の商標制度というのは，25 条のと
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ころと 37 条というふうになってしまって，画一的に

処理するような制度になっている……。

【本宮】 今は考えているのは，あくまでも審査の段階

でしょう。

【押本】 まあ類似というのは，裁判所で判断すると随

分違ってくるわけだけれどもね。

【下坂】 それと，かなり限定してしまうと怖いところ

があります。商品の表示を特許のクレームみたいにか

なり具体的に書く場合があります。インターネットを

介してとか。あれは手段だから別に書かなくてもいい

んですけれども，お客様の要望で，一応書きましょう

と。だけど，インターネット関連の役務などではそれ

が本当に入っているのかどうかがよく分からない。そ

のような場合が，怖いものですから，もう大変具体的

に書いていきます。書いていくと，これでもし駄目だ

ったときに嫌だというので，また似たようなものまで

書くとか，どうしても長くなってしまうんですね。だ

から，商品単位でお金を取るのも制限させる 1つの方

法かと思うのですけれども。

【本宮】 課金のことを考えると，商品の単位をどうす

るかという問題が当然付いてくるので，ということは，

今あるのも全部見直さなくてはいけないから，それは

取れないなというのはあると思うんですよね。だから，

1商品の概念というか，包括的なところもあれば，細

分化されているところもあれば，それを全部どう考え

るかということ。あと，包括的な，記述的な形で商品

を書くというのと，包括的な表示で全部カバーされて

いるからいいやということもある。ただ，諸外国へ行

っても，それが明示されていなければそれは入ってな

いよという国もあれば，明示されてなくても包括的な

ところで入っているから入っているよという国もあれ

ば，それはそれぞれまちまちだから，一概には日本の

制度がどうのこうのとか，諸外国と違うという形は言

えないと思うのです。ただ，そこからずれたところと

か，積極表示して，さらにそこからずれたところなり，

もしくは分類が変わったときには，やはり適切なもの

を取りたいのであれば取り直すとか，当然そういうも

のもついてくることだと思うんですよ。

使用意思に関しても，基本的には出願しようと思っ

たときには，何に使うというのは自分たちでは決まっ

ているわけだから，決まっているところをまず取らな

くてはいけないというのが前提であって，そこから先，

それがどう派生していくか，業態にしても商品の価値

にしても。そうなったときには，今度はプロテクトす

るところは違う方向で考えていかなくてはいけないん

じゃないのかなと。今，最初の段階のときには，基本

的に何に使うんだというのが決まっているのであれ

ば，もう自分は対象としているのはそれしかないんだ

から，じゃあ今回の改正の中で，例えばコンセントは

見送られたけれども，4 条 1 項 11 号の審査基準が変

わっている。あそこのところだって，考え方としては，

自分はこれに使うのに，あの人たちはこれにしか使っ

ていないから，自分たちと違うよね，ということ。要

は，使っている物同士を比べて考えたりするわけで，

そうするのであれば，最初はあくまでも自分が意図す

るところを中心にピンポイントでそこから派生してい

く形で考えるというのは本来の姿なんだろうなと思い

ますけれどもね。

【押本】 でも，そのピンポイントがどこまでかという

のがあまりにも狭いと，理不尽なという部分があると

思うんですよね。例えば，新しく家庭用テレビゲーム

のおもちゃを出しましたと。そうしたら，家庭用テレ

ビゲームおもちゃだけかというと，ケーブルがあって，

バッテリーがあって，チャージャーがあって，いろい

ろな付随した関連商品に同じマークをつけたりする。

そうすると，その商品については絶対押さえておかな

くちゃいけない。それが 5つぐらいになる可能性もあ

る。それが 1つの基準に従って 3つでパーンと切られ

ちゃうと，出願人からすると使うものまで一々立証し

ないといけないのという……。

【本宮】 類似群を跨ぐかもしれないんだけれども，基

本的には専用の部品及び付属品ですよね。そうすると，

そこ（ケーブル等）を取らなくちゃいけないのという

よりも，それ（家庭用テレビゲームおもちゃ）を取っ

てあれば，実際は部品及び付属品の範疇で汎用性がな

ければ，そこでカバーできる。ケーブルを取ってなく

ちゃいけないとか，そういう発想までなくてもいいん

じゃないかと僕は思うんだけれども。

【押本】 でも，やはり汎用性のあるものは専用という

ふうにならないから，ほとんどのものはもうコンピュ

ーターと一緒なので，汎用性のあるものなんですよね。

だからコンピューター用だと専用という形じゃなく

て，ケーブルはケーブルになってきたりしているんだ

よね。

【松田】 汎用だったら，そこに名前がつくのが逆にい

えば不思議だよ。
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起業するときにハウスマークを初めに考えて，これ

から商品を作ろうというときはあくまで 1品で，名前

が付いて初めて商品になるんだよね。名前が付かない

とリピートして買ってくれないから商品にならないん

だよ。猫だって犬だって人間だって名前がついて初め

て識別できるようになるんだから，それにつけるとい

うのが商品商標なんだよね。そんなの，漠然としたも

のは使用意思じゃないんだよ。

【押本】 ただ，この 1 個の商品にポンと示す商品と，

やはりいろんなパッケージになっている商品がある。

【松田】 ネーミングするんだから目の前で商品を見て

いるはずだろう。

【下坂】 でも，ハウスマークがあるから，そういうも

のは別にしてね。

【松田】 ハウスマークの場合はちょっと別にして考え

る。ハウスマークの議論を一緒にしちゃうと，これは

絶対ダメになっちゃうから。

【下坂】 これだってシリーズ物でずっと付けているか

ら，必ずしも 1個に 1個ということは言えないけれど

も。

【松田】 だけどそのときに，じゃあこれはシリーズで

この商品のこれぐらいまで使いましょうという事情が

あって，名前が出てくるんだよね。そこまでなんだ。

だけど，僕がこう言っているからといって，僕だけじ

ゃあ単品に絞りますということはできないんだよ。

（笑）だから特許庁とか法律で一斉にやってくれたら，

みんなが正しいところへすっと向かっていくんだ。

【押本】 そうすると，ライセンス事業を行うような，

例えばウォルト・ディズニーとか，そういう人たちと

いうのは，可能性のある商品というのはすごく多いと

思うのですよね，ライセンスでやるわけだから。そう

いうのはアメリカ的にどちらかといえば認めない方向

性に進むというのか。

【下坂】 そうですね，ディズニーの場合は著作権でや

っていくのが多いから。

【押本】 でも，本来，アメリカなんかでは全然取れな

いわけですよね，使っているわけじゃないから。とこ

ろが日本だと，使用の意思もしくはライセンスする意

思ということで広く取っているわけです。

【松田】 ライセンスの意思がまだ固まっていないんだ。

相手が決まって初めて決まるんだよ。

【押本】 本当はね。でも，可能性ということでやって

いるから。

【松田】 可能性だけじゃ商標出願はやっちゃいけな

い。

【押本】 でも，今それがかなり横行しているわけです

よね。それをどういうふうに整理するかというものを

そういう人たちにちゃんと働きかけて動かないと…

…。

【松田】 今回のこの改正で使用意思を一応ここまで植

えつけるというのは，私はいいと思うよ。これを 35K

類似群（小売等役務）にはっきり出したけれども，審

査基準が公開される前に特許庁が何を言っていたかと

いうと，30，40 の類似群があるところであっても，1

つでも落ちてくれたら結構ですと言ったんだよ。ちょ

っと待てよ，それは……。

【鈴木】 それは見る気がないと言っているのと同じだ

もんね（笑）。

【松田】 全区分で 35K類似群と同じやり方で見てほ

しい。

【本宮】 1 つでも外れるということは，そこに使わな

いという意思が表れている。

【押本】 ただ，そうしたときに，今回の小売業という

のは，商品との関わり合い，関連性があると言ってい

るわけですよね。そうすると，三越とか高島屋なんか，

商品について取っていなけりゃいけないのに，今度は

やはり 3条 1項柱書になるわけ？

【鈴木】 来るなら来なさいと言うしかないんですよ。

【下坂】 ただ，弁理士も含めて考えていくのには，ち

ょうど 3条 1項の柱書を厳しくしていこうというのは

いい方向だと思いますね。以前は，例えば「被服その

他本類に属する商品」というのがありまして，これは

すごくラフでした。ところが今，その権利を相手に訴

訟をしようとすると，問題の商品が果たして入ってい

るかどうかといういろいろな問題が出ます。当時はす

ごく出願が多くて，陣地取りしたからなんです。どの

会社も発展期のときには陣地取りをしました。昭和

40 年代から 50 年代にかけて。その癖がまだ皆に残っ

ています。たくさん出す会社なんかだと，もうあれ

（類似商品・役務審査基準に記載の商品・役務）を全

部入れているんです。それプラス，例えば特許庁で新

たな商品や役務が出ると，それをまた足していって。

ただ，じゃあこれに絞りましょうといって，そこが全

滅というような場合もあるし，出願にはなかなか怖い

面があることはあるんですけれども。

【押本】 あと，我々のクライアントで情報提供サービ
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スをやる人がいるんですよね。そうすると，今の役務

のとらえ方というのは，情報提供サービスという形で

認めてくれればいいんだけど，何々に関する情報の提

供ということで，1つの分類で複数類似群に渡ってく

る。

【鈴木】 複数の分類にまたがっちゃうこともある。

【押本】 そういう人たちのこともやはり考えないとい

けない部分というのもあるんじゃないかな。実際やる

わけなんですよね。

【本宮】 情報の提供と，あと，区分をまたぐのはレン

タルだよね。自転車のレンタルだったら 39 類だとか，

通信機器だったら 38 類だとか。

【松田】 その割に「職業のあっせん」が 35 類にまと

まっているのはおかしいよな。

【押本】 あっせんはそうなんだけれども，派遣は違い

ますね。

【鈴木】 派遣はそれぞれなんですよ。

【押本】 あれがおかしいんだよな。

【本宮】 そうね，あっせんは 1 つで，実際行くほう

（注：派遣のこと）は全部の役務区分に関わるからね。

【押本】 だから，まだそういう意味でどういう業種の

人がいて，どの辺まで絞ればいいのかというのが特許

庁も分かってないんだろうと思うんですよ。だから，

菓子・パンの分野だったら本当に菓子でいいじゃない

と。パンまで要らないというぐらいのところもあると

思うのですよね。医薬品だったら，本当に薬剤だけで

いいと言うところもあると思うし。

やはりそれは特許庁がどういうふうに運用するかと

いうものをよく事前に捉えておかなくちゃいけない部

分というのもあるし，どういうふうに対応すればいい

かというと，今度，証明書が結構厳しいものですよね，

今までよりも。

【本宮】 でも，使用意思がどう厳しくなるかという問

題もあるんですが，そこで例えば何らかの形でいろい

ろ出てくるとしますね，それが基準のとおりに行われ

てなかったら，無効理由とかそういう方向にもってい

けるんでしょうね，おそらく。

【古関】 異議だっていいんでしょうね。

【松田】 従来でも使用意思で争ったのはほとんど無理

だからね。

【古関】 でもこれは審査基準に載りますからね。法律

マターではないとはいえ。

【本宮】 一応担当の部長の印鑑，それくらいまで必要

としているでしょう，事業計画書は。

【松田】 従来実行できていないのだから，3 条 1 項柱

書の拒絶理由は元々こじつけられるので，それじゃ変

わってない。

【下坂】 事業計画書にしても 3，4 年，登録から 3 年

というようなことを書いていますけれども……

【鈴木】 あの 3年の根拠って何ですか。

【押本】 根拠の問題というのは，今，弁理士会から特

許庁に不使用商標対策としていろいろな案が出ていま

すよね。その中の，例えば不使用商標だったら自動的

にもう権利を消滅させるような制度になってくると，

ある程度広くても，まあ対応できる部分がある。でも，

それも全くないとすると，今の，入り口で狭めるとい

うことが必要になるけれども，やはりもうちょっと制

度全体として不使用商標対策って何がいいのかという

のを踏まえて動かないと，いきなり基準がボンと来ち

ゃうのは，何かこれしかないのかというふうになって

しまう。

【本宮】 そういう意味で，今年度の知財研では，不使

用の問題を取り上げていて，これは効力との関係なん

ですけれども，不使用商標をベースとした権利行使を

効力で制限していくのはどうかという議論をしてい

る。諸外国はほとんど，例えばヨーロッパで考えれば，

不使用の抗弁というのもあるし，何らかの形で不使用

商標をベースに何かアクションを起こすときには，自

分たちの方でちゃんと使っていて，そういう権利がベ

ースじゃないとダメですよという，そういう制限が入

っているにもかかわらず，日本は何もそういう制限も

してないし，更新はフリーだし，というような状況で，

規制を何も作ってない。効力との関係でそういうのは

どうなのかというのを今検討しています。

【下坂】 今の場合，不使用取消審判をかけるほうに制
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限を設けるんですか。

【本宮】 いや，そうではなくて，自分の登録をベース

として異議申立したり，侵害だという場合とか。

【下坂】 そういうときですか。裁判所はちょっと変わ

ってきている感じがするんですが，損害賠償などで。

【本宮】 ええ，だからそういう意味では損害賠償とか

もそうで，例えば特許の流れでいくと，要は，無効審

判等のときに……

【鈴木】 特許法第 104 条の 3（商標法で準用している）

に，無効だと権利行使できないというやつありますよ

ね。

【本宮】 それもイメージしながらということですね。

【下坂】 特許の場合に使っていない特許というのが 4

割から 5割日本ではあるということなんですが。商標

の場合には，不使用商標をビジネスとして仲介すると

いうプライベートの会社もあったんですが，売りに出

しますということ自体が不使用だということで，皆さ

ん積極的じゃなくて，そのプライベートの会社のこと

は今はよく分かりません。ですが，その中間的なもの

を何か設けて IPDLに提供すると，その商標権のライ

センスを安くもらえるとか，何かいい方法がないかと

思うのですが。何か利益を与えてそこに出していって，

権利者の要らない商標が何か売りに出せるようにすれ

ば，ある程度利用率は上るのではないかとは思うので

すが。

【古関】 でも，私は商標の場合に利用というのは反対

ですね。

【松田】 特許は公開の代償でもらったんだから，あと

は使う，使わない，その 20 年間の期間は放っておこ

うが何だろうが自由なんですよね。商標は，権利を取

ったときから使わないのが悪なんですよ。

【押本】 でも，結局，不使用商標があったときに，日

本人の企業感覚というのは，不使用取消審判をかける

のは相手に失礼だと。外国人は平気なんですよ。だか

ら，外国人の不使用取消審判の請求率はすごく高いん

です。拒絶理由がかかったらすぐかけるのです。それ

ですぐ整理しちゃうのです。

【下坂】 何で失礼なの？

【押本】 いや，商業道徳上，一声かけなさい，言って

くれれば 50 万円で売ってあげたのにというようなこ

とを言われちゃうわけですよ。

【鈴木】 まあそういう傾向は強いですよ，日本の企業

は，どちらかといえば。

【押本】 だから，3 年ですぐ整理できちゃうものがあ

るんですよ。でも，全体として不使用商標をどう整理

するかが問題であって，入り口論だけで狭めちゃうこ

とが，じゃあ極端な場合，類似群 2 つまでと狭めて，

いろいろ出願人に労力をかけさせるということがいい

ことなのか悪いことなのかとか，そういう議論もした

上でスタートすべきであろうと。

【下坂】 済みません，古関先生，先ほど何か反対だと

言っていらっしゃる理由をちょっと伺いたいんです

が。

【古関】 もともと商標制度の基本というのは，使いた

い人が登録して安心して使う制度なので，それを人に

貸すため，例えばディズニーのようなライセンス事業

はちょっと横に置いておきますね。もともと自分で使

わないものを登録を取って，それで人に貸して，それ

でビジネスとして成り立つというのが，どうも何か本

来の商標制度とは違うんじゃないかなと。

【下坂】 譲渡なんかはどうですか。

【古関】 譲渡というのはもともと違う人がいる，ある

いは自分が使わなくなったからそうなったということ

だけれども……。

【下坂】 ライセンスよりは働くと。

【古関】 そうなんでしょうかね。

【下坂】 3 条 1 項柱書の基準はいいことだと思うので

すけれども，それでも限界が随分あると思います。し

かも不使用取消審判は，先ほどお 2人の先生がおっし

ゃったように，それをするのは良くないような風潮が

日本にあるとすれば，それもあまり期待はできない。

【鈴木】 だから，外国人がたくさん不使用取消をかけ

ることによって不使用取消を受ける機会が多くなって

くると，だんだん慣れてくるんですよ。

【古関】 でももう 1つは，ごめんなさい，話の途中で。

印紙代が 5万 5,000 円は高過ぎですよ。

【鈴木】 それも大きい。

そういった問題もあるんですけれども，これはたま

たまそうなのかもしれないですけれども，担当者とそ

ういう話ができるようになってくると，会社も分かっ

てくれるようにだんだんなってくるんですよ。そうす

ると，社内で，こんな商品を取っても実際に取り消さ

れちゃったら駄目なんですからというような会話が，

実際に商標を出すほうの中から出てくるようになる

と，実際に無駄な取り方はだんだん減ってくるのは事

実なので，やはり何らかの形で弁理士もそういうクラ
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イアントの教育をしていかなくちゃいけないのかもし

れないですけれども，まあ一朝一夕には難しいですよ。

だからそういう意味では，こういう制度が入って 3条

1 項柱書で全部は取れなくなりましたと言ってくれた

方が日本の会社は納得しやすいのでしょう。

【押本】 ただ，私のクライアントに特殊なこととして，

商品化権をやっているところがあるんですよね。そう

すると，何か出版物があって有名になると，それを商

品化しようという。それをライセンス与えるために権

利を持っていなくちゃいけないということで，大体 6

区分から 8区分くらいで出す。そのときに，じゃあ 1

つの区分で商品はというと，やはりかなり広くなりま

すが，それはこれまで認められてきたわけですね。そ

ういうことを継続してやってきた人が，4月 1 日から

いきなり，あんたの場合は証明書出しなさいという形

になったときに，そういう人たちにちゃんと説明をし

て納得させた上で開始した制度なのかどうかという

と，全然聞いてないという話なんです。

【鈴木】 それはそうですよ。だって，元々そっちから

始まっているんじゃないだもの。

【押本】 だから，物まねが多くなるわけです，1 つの

タイトルやキャラクターのネーミングのものというの

は。

【鈴木】 だからそれは本来別の法律で保護するべきな

んだよ。そういう意味では，商標はそれのサイドを固

めるものであるから，商標がメーンで保護されるもの

じゃないような気がするんですよね。

【松田】 あるキャラクターを著作権として使用してい

た，それで有名になっちゃったから別の業界へ出てい

こうとする。その別の業界というのが商標の世界だよ

ね。そこはそこでまた別のルールがあるんだから，そ

れはそこへ来てから考えるべきことで，もともと著作

権で当たったら商標制度の中の枠に入って儲けような

どという事情は 3条の柱書からいっても，元々入って

ないんだから，そんな人に説明する必要ないよ。（笑）

【鈴木】 ただ，今までのビジネス構図としてそれで一

応サイドまで固めてきた人にそういう構図が変わりま

したというふうに言うというのは，そこまで考えてこ

れを採用してくれないと困るよね。

【押本】 ただ，それはあくまでも審査基準ですよね，

法律マターじゃないというところがちょっとおかしい

んじゃないかな。

【本宮】 いや，でもそれは法律マターには乗れないと

思いますよ。3 条 1 項柱書で「自己の業務に係る…

…」。

【松田】 元々あるんだもんね。

【本宮】 だから，それを変える以外は法律マターには

乗らないわけで，今，3条 1 項柱書の入り口を狭める

というよりも，要は，1個 1 個の商品を見ながら，そ

れぞれの取引の実情に合った審査ができなくてはいけ

ない。今，そのためのネックになっているのが不使用

の問題であって，入り口は入り口で狭めるのは狭めて，

じゃあ今まで置いてあった 200 万件の登録をどうする

かというところが次の問題で……。

【松田】 ちょっと待って。格好いいこと言うけど，こ

の 3 条柱書が出てきたのは，35 類で 1 出願で全部取

られると困るから，出てきたんだよ。

【本宮】 まあねえ……。

【松田】 1 出願で全部取られちゃったら困るから，こ

の 3条柱書問題が出てきて，類似群 2つだったらとい

い出したんだ。商品商標でもやってよといったら，何

かとぼけているだけで。出だしはそこなんだからね，

単純に。そんな不使用対策とか何とか，そんなきれい

なこと全然言ってないよ。

【本宮】 そうだとしても，やることは意味があるとい

うのはよく理解できるんですよ。

【下坂】 私はもうそろそろ変えていったらいいと思

う。

【本宮】 出だしを言うと，35 類の小売のところを書

いたときに，1 類から 34 類までの商品を全部書いて

くる人がいるんですよ，それをやられてしまうと特許

庁は困っちゃうんですよねと。そうすると当然制限を

設けなくてはいけない。制限を設けなくてはいけない

というのは当然あるんですが，弁理士会として不使用

がネックになっているということはきちんと十分主張

したつもりで。それで，入り口を狭めて，あともう 1

つやらなくてはいけないのは，今の類似商品・役務審

査基準のきちんとした形での見直し。そして，ある程

度見れるような形と，200 万件ある今の登録，そこの

中で包括的な表示のものがどれくらいあって，約 7割，

8 割ですか，それをどう細かいところにもっていける

のか。多分，書換えが終わって，それから 10 年後の

更新になるときには商品はもっと減るだろうから，あ

と 10 年待てば少し減るのかな。そのぐらいの時間を

見ないと，個々の商品同士で見ていくとか，ある程度

個別で考えていくというのができないんではないかな
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と思いますけれども。

引用商標権者による取引実情の説明書等の審査へ

の反映について

【斉藤】 次に，4 条 1 項 11 号の審査基準の改正点で

ある引用商標権者による取引の実情の説明書等の審査

への反映についてお聞きしたいのですが。

【下坂】 11 号に関して，今もう現実には，結果的に

は同意書と同じ行為が出ていますよね。例えば，出願

商標を引用商標の権利者に譲渡した上で，登録後にそ

れぞれ分けて譲渡していきますから。

すると，現実に社会でそのような状況が起こってい

るのだから，同意書が進めばもっといいのかもしれな

い。今，ほとんど同意書（譲渡）も有料が多い。その

ような状況下で，同意書の採用が消えた理由は，そし

て更に審査基準の改正が 11 号に入ってきた理由とい

うのは何かあるわけですか。

【本宮】 11 号自体は変わってないですよね，法律自

体は。運用のほうですよね。それで，コンセント制度，

同意書制度を導入するかというときに，ある意味，11

号の改正なくしてコンセント制度の導入はないという

こと。そこで出てきたのは，まず当事者の意思に全部

委ねていいのか，ということ。つまり，需要者利益の

保護というのが商標法の 1条にあるにも拘わらず，当

事者がいいからいいんだよと言ったときに，それで認

めてしまうということは，「需要者利益を保護する」

という商標法の趣旨に反してくるのではないか，そこ

をクリアしなくてはいけないということです。

あとは，法律を変えないで運用でもっていこうとい

うような考え方もしていたのですが，審査基準で，一

般に諸外国で言われているコンセントが出てきたとき

には，登録を認めるという形をとろうとしたのですけ

れども，運用でそういう縛りをかけて，それがその後

の審判とかのときに，明らかに類似するようなもので

も登録になっていくわけですよ。だけれども，それは

運用上の問題だけなので，無効審判とかがかかれば，

当然類似していると言うことで，無効にならざるを得

ないし，それが裁判所に行ったときも，類似している

のであれば，当然，無効ということになってくる。そ

うすると，審査基準で運用もって縛っていくというの

もそれではできないだろうと。そうすると，改正なく

して普通の一般に言われているコンセント制度の導入

はない。

コンセントがなくなったところで，11 号の基準の

改正が出てきたのは，とはいうものの，取引の実情を

把握した形の審査というのは特許庁はなされていませ

んよねと。判断の硬直化というようなことが叫ばれて

いる中で，じゃあどうするのという。実際，報告書で

は「説明書」というのがあったのですけれども，そこ

のところの言葉は「同意書」と入っていたのですよ。

「同意書」ということは，コンセント制度が変な形で

入ったように誤解を受けることになるから，「同意書」

はやめてほしいなということもあって，「引用商標権

者からの説明書」というような言い方になった。

【古関】 表向きは非常にわかりやすい，ふむふむと思

いますけれども，それはうそですよね。だって，今の

2つの理由，最初の理由は，需要者の保護じゃないね

というところは，じゃあだったら何で分離移転を認め

たんですか。なぜ登録後は移転できるのに登録要件の

ところだけはだめと言っているのか，それがまずおか

しい点ですよね。もう 1つ，法律マターじゃない，い

わゆる運用じゃなきゃできない，それはもう当然，こ

れは法律マターとして法改正すべきだったんですよ。

簡単なことなんです，11 号に，「ただしコンセントが

出た場合は除く」と書けばいい話なんですから。なぜ

それができないかということが一番重要なんじゃない

ですか。

【押本】 その前に，もし皆さんがおっしゃるようなコ

ンセント制度を採用するんだとすると，結局審査は要

らないんですねと。そこに繋がるからっていうのがあ

るんです。

結局，不使用商標が広くあるというのがちょっとネ

ックにはなっているんですよね。本来だったら取って

ないところだから，第三者がきれいに取れるところが，

たまたま広く取られちゃっている。そうすると，類似

群関係でどうしてもバッティングする。すると……。

【古関】 ちょっと待って，2 つ，今回の 11 号の取引

の実情というところに絡むと，全類で取っていた場合

にこれが使えるのかという問題と，もう 1つ一番典型

的な例というのが個別商品同士の問題ですよね。

【押本】 全類はだめね。

【古関】 とするならば，それは不使用商標の問題とは

別になっちゃいますよね。

【松田】 登録商標が全類になっていた場合，出願は単

品に補正し，登録商標はその関連を削らなきゃだめだ

ろうな。
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【押本】 備考類似みたいなところであればね。

【松田】 うん，だから，本当の端っこと端っこで，単

品，単品を見なきゃならないんだ。

【古関】 同一類似群の中にある単品同士だったらあり

得る。

【田中】 結局，どういう場面でこれが適用できるのか

なというのは……。

【古関】 ほとんどない。

【押本】 と思いますね。

【松田】 意見書で反論して駄目だったやつはおそらく

同じように駄目だろうと。悩んだやつで五分五分のも

のがあるとしたら，この五分五分は登録の方向へいく

かなと。

【古関】 私の感覚的に言うと，先ほども言いましたよ

うに，同一類似群内にある個別商品同士がバッティン

グしたときに，これが一番典型的にあり得るのかなと

思うのですね。

【田中】 引用商標の指定商品が広かったら……。

【古関】 いや，ちょっとこれは適用する場面がない。

逆に言うと，取消審判をかけるでしょう，バッティン

グする商標権者側が使っている商品以外について全部

取り消す。その状態にしておいて単品同士で争うこと

もできるけど，さらに相手方に引用商標の取消審判を

かけつつ説明書を出して下さいというのは無理でしょ

う。だから，まずそこはあり得ない。そうすると，個

別商品同士の類否というのは，結局商品の類否の問題

になっちゃうじゃないですか。そうすると，個別商品

の類否というのは，我々でも，審査レベルで認めてく

れるかどうか分からないけれども，審判レベルへいく

とあり得ますよね。だから，そういう意味からすると，

非類似の主張をして通る範囲と見てもいいのかなと理

解するのですけれどもね。

【鈴木】 電子応用機械器具の中の半導体の何ちゃらの

製造機械器具みたいなやつでしょう。

【古関】 半導体ウエハとかね。

【鈴木】 うん，すごいニッチなんだよ。すごいところ

からしか認めてくれない。

【押本】 ほんとうにレアなものしか認められない。

【松田】 まあ，せんべいとおかきじゃだめだけれども，

せんべいとアイスクリームぐらいならいいかなとか。

【押本】 審査官は類似商標と言っているけれども，当

事者が両方とも全く違うよねと思っているものは，説

明書をつけることによって切り変わることはあり得る

のかなと。

【松田】 商品のところの遠さと，商標の類似の度合い

との相関関連でどういう距離に行ったかだよね。

【田中】 商標の類似でいえば，かなり狭いところまで

来ていますけれどもね。審判やれば，本当にちょっと

違えばオーケーだというような審決があります。そう

すると，これが使えるというのは，もう本当に商標的

にきわどいところかなという気はしているのですけれ

ども。

【斉藤】 そういうケースで引用商標権者が果たして協

力するのかなというのが一番の疑問ですね。

【古関】 そうですね。

【松田】 コンセントで認めちゃって，後で無効審判で

ひっくり返るとおかしいからっていっているけれど，

それ以前におかしなことたくさんやってるよな。

【田中】 初めに OK と言って，今度はだめになると

か。

【松田】 それこそ称呼同一でやっちゃったんだな

（笑）。

【下坂】 禁反言で蹴ればいいわけでしょう，そういう

無効審判の場合は。

【押本】 結局，入り口で絞ればこういうことを別にコ

ンセントまでとらなくて済むというところはあるんで

すよ，そういうメリットを伝えて，デメリットもある

かもしれないけどメリットもあるんだよということを

説明して，広範囲に過ぎるという運用基準を履行して

いくというのが一番いいのかなと。

【鈴木】 何しろ，選択の余地が広がれば広がるほどこ

ういうコンセントとかそんな話が出てこなくても，ス

ムーズにいってしまえば話にならないわけですよ。

【本宮】 本来はコンセントは要らないのかもしれない。

向こうが使っているのはこっちのほうで，こっちが使

うのはここで，マークが似ていても似ていなくても，

もう要らないのかもしれない，そういう意味では。

【下坂】 本来，誤認・混同が起こらなきゃいいんです

からね。

【松田】 裁判所をいいよと言わすだけでいいんだよ。

【斉藤】 あと 1点確認したいのですが，この 4条 1項

11 号の説明書のところで，例えばグループ会社で，

親会社のマークを子会社が含んだ形で出願して 4条 1

項 11 号の拒絶理由通知が来るというケースがあるじ

ゃないですか。そのときに，親会社のほうに説明書を

出してもらうというのは，全くこのケースにはあては
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まらないのですか？

【押本】 もともと類似のものを非類似とすることはで

きないでしょうと。

【下坂】 駄目って書いていますね。

【斉藤】 結局，類似であることには変わりないから。

【下坂】 だから，同意書まで行ったんだったら，この

審査基準はもうちょっと緩めて書いてくれてもいいの

かなと思ったので，ちょっと質問したのですけれども，

そういうのはもう駄目と書いているのですね。

【松田】 混同だったら，15 号にすべきだったのに。

【古関】 11 号はきつい。

【本宮】 11 号は，類似ではないと言わなくてはいけ

ないから。15 号であれば，業務主体を混同しないと

いう形をとればいいんだから。

【下坂】 だけど，そうしたら最初から 15 号以外はダ

メで，11 号をこんな何か変てこりんな，あるような

ないようなこと言うことないと思いますけどね。

【押本】 とりあえず，少し余地を残しただけであって，

気持ちだけ。

【下坂】 従来と変わらないという。

【本宮】 基本的には変わらないと思いますよ。

【押本】 コンセントがあると思っちゃいけないんです。

要するに余地を残して考えるんですよ。

【本宮】 それで，基本的には狭めない限り，全部商品

はオーバーラップしている状況でのコンセントという

形になるから，だから検討もできないんですよ，実際，

ワーキンググループで議論していても，もう商品はオ

ーバーラップしているのが前提ですよねというところ

で，じゃあコンセントの実情というのは，自分が意図

している商品と相手が使っている商品の間では混同が

生じるような状況ではない，だからいいですよという

ような同意をするわけで，それは当事者間では生きる

んだけど，原簿上は重なった状態で登録になるわけだ

から，そこでも見えなくなっているんですよねとい

う。

【下坂】 それを審査官が判断を行うというところがま

ずいんですかね。現状ではもう，名義が変わっていれ

ば重なっているのが山ほどあるわけです。わざわざや

やこしい手続して。

【本宮】 もう 1つ，そのコンセントの中で，コンセン

トがオールマイティーという形で，要はコンセントが

出てくれば，もう審査官は有無を言わさず登録しなく

てはいけないというのと，コンセントが出てきて 1つ

の参考材料として見ますよという，留保型のコンセン

トという形で言葉を使っていますけれども。

【下坂】 何型？

【本宮】 留保型という形で使っているのですけれども，

コンセントをせっかく苦労して取ってきても，審査官

がそれを見てだめと言われたら，何のために取ったん

だとなってしまうので。

【押本】 どうせお金払うわけだよな。

【本宮】 そうすると，コンセントを入れるのであれば，

完全型以外はあり得ない。

【下坂】 コンセントの解決っぽいのが 11 号に入った

かと期待したのですが，15 号だと……。

【鈴木】 ちょっとにおいだけ入れたみたいな感じです

よね，雰囲気は。

【下坂】 でも，まあ，3条 1項はすばらしいですから。

みんなの心の持ち方が変わるのではないですか。

【松田】 3 条 1 項柱書は，あそこは極めてすばらしそ

うに見える。

【鈴木】 とりあえず一歩前進ということで。

【松田】 一歩前進だ。

【下坂】 そうですね，そう思います。

【田中】 ではもうそろそろ時間ですので，閉めさせて

いただきます。本日はどうもありがとうございまし

た。

──了──
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