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1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

 「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

 ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

 「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく
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んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

 「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

 Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

特 許 侵 害

特許庁による商標出願拒絶査定に係る不服審判請求に対する不成立審決を維持した事例

知財高裁（3部）令和6年9月12日判決〔マーくん事件〕

商 　 標

大阪地裁（21部）令和6年9月26日判決〔高純度ＰＴＨ含有凍結乾燥製剤の製造方法事件〕

執筆情報のご案内

原審決の確定前になされた再審請求の適法性
知財高裁（第3部）令和6年8月27日判決〔未乾燥ペースト製茶事件〕

審 決 取 消
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本件は、「高純度ＰＴＨ含有凍結乾燥製剤およびその製造方

法」の特許（「本件特許」）に係る特許権（「本件特許権」）を保有

する原告Ｘが、被告Ｙが本件特許に係る製造方法の発明（「本

件発明」）により、Ｘが製造販売する先発医薬品のジェネリック

医薬品であるＹ製品を製造し、販売等することは本件特許権の

侵害に当たると主張して、Ｙ製品の製造、販売等の差止め及び

廃棄、健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出、並びに、

損害賠償等の請求を求めた事案です。

Ｙは、Ｙ製品につき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律基づいて、ジェネリック医薬品と

して、Ｙ製品を製造販売することについての承認を取得し、か

つ、健康保険法に基づく薬価基準収載を経た上で、Ｙ製品の販

売を開始し、本件の口頭弁論終結時（令和６年７月８日）におい

て、Ｙ製品の製造販売を中止していました。

本件の争点は多岐に亘りますが、本稿では、侵害予防措置

行為（健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出）に係る請

求に関する当事者の主張及び裁判所の判断をご紹介します。

Ｘは、侵害予防措置行為として、健康保険法に基づく薬価基

準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載

品目削除願の提出を請求する必要性があることにつき、以下の

とおり主張しました。

　本件発明の実施品を国内で販売しており、その売上は毎年

２００億円を超えている。

　ジェネリック医薬品が販売された場合、低廉な価格によって

その市場は大幅に侵食されることになり、一般的には先発品

の市場の７９パーセントがジェネリック医薬品になるといわれ

ている。また、ジェネリック医薬品の製造販売によって、先発

品の価格が低下するばかりか、薬価改定時には、ジェネリッ

ク医薬品の存在を前提として、先発品の薬価が大幅に引き下

げられることとなる。

　これまで、Ｙ製品のほかにＸの医薬品のジェネリック医薬品

は存在しないところ、Ｙ製品が製造販売されれば、Ｘは甚大

な損害を被ることになる。

　特許権の行使を受けて安定供給できないような後発医薬

品は、本来、薬価基準収載手続を行ってはならないから、安

定供給義務が果たせない品目の薬価基準収載は、本来行わ

れてはならないものであり、そのことが明らかになった以上、

もはや薬価基準の収載は維持されるべきではない。

Ｘの主張に対して、Ｙは、以下のとおり反論しました。

　Ｙ製品の販売による市場の侵食の抑止は、Ｙ製品の製造販

売等に対する差止めが認容されれば足りる。

　健康保険法に基づく薬価基準収載は、あくまで後発医薬品

について認められたものであり、本件発明の方法でＹ製品を

製造することを審査対象に含めて審査がされて薬価基準収

載が認められたものではない。仮に、薬価基準収載品目削除

願の提出まで強制されることになれば、Ｙが新たに本件発明

の技術的範囲に属さない方法でＹ製品を製造しようとしても、

ＹはＹ製品の製造販売を再開することができなくなり、Ｘに対

して過度の保護を与える一方で、Ｙが被る損失は甚大であ

る。

 

裁判所は、侵害予防措置行為（同条２項）としての健康保険

法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基

づく薬価基準収載品目削除願の提出の請求について、以下の

とおり判示して、侵害予防措置行為に係るＸの請求を棄却しま

大阪地裁（21部）令和6年9月26日判決（令和4年（ワ）第3344号）裁判所ウェブサイト〔高純度ＰＴＨ含有凍結乾燥製剤の製造方法事件〕

侵害予防措置行為としての健康保険法に基づく
薬価基準収載品目削除願の提出請求が棄却された事例
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1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

した。

　Ｙが本件発明の技術的範囲に属さない方法によってジェネ

リック医薬品を製造販売することは、許容されるべきであり、

本件特許権侵害を理由として、Ｙが薬価基準収載品目削除

願の提出を求められることになれば、Ｘに過度の保護を与え

ることになるのに対し、Ｙに与える不利益の程度は大きいとい

える。

　したがって、Ｙに対し、Ｙ製品についての健康保険法に基づ

く薬価基準収載品目削除願の提出を求める必要性があると

はいえない。

本件では、Ｙ製品の製造方法が製造方法の発明である本件

発明の技術的範囲に属するとして、Ｙ製品の製造販売等が本

件特許権を侵害すると判断されましたが、裁判所は、本件発明

の技術的範囲に属しない方法にてジェネリック医薬品を製造

し、販売することは許容されることを前提に、Ｘの保護とＹが被る

不利益のバランスを考慮して、本件においては、薬価基準収載

品目削除願の提出を求める必要性があるとはいえないとの判

断をしたものと思われます。本件は、侵害予防措置行為として健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出を求めるこ

とができるかについて判示した事案として、実務の参考になる

かと思います。

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

次ページへ続く

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/furusho_toshiya.php
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/485/093485_hanrei.pdf
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本件は、「高純度ＰＴＨ含有凍結乾燥製剤およびその製造方

法」の特許（「本件特許」）に係る特許権（「本件特許権」）を保有

する原告Ｘが、被告Ｙが本件特許に係る製造方法の発明（「本

件発明」）により、Ｘが製造販売する先発医薬品のジェネリック

医薬品であるＹ製品を製造し、販売等することは本件特許権の

侵害に当たると主張して、Ｙ製品の製造、販売等の差止め及び

廃棄、健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出、並びに、

損害賠償等の請求を求めた事案です。

Ｙは、Ｙ製品につき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律基づいて、ジェネリック医薬品と

して、Ｙ製品を製造販売することについての承認を取得し、か

つ、健康保険法に基づく薬価基準収載を経た上で、Ｙ製品の販

売を開始し、本件の口頭弁論終結時（令和６年７月８日）におい

て、Ｙ製品の製造販売を中止していました。

本件の争点は多岐に亘りますが、本稿では、侵害予防措置

行為（健康保険法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出）に係る請

求に関する当事者の主張及び裁判所の判断をご紹介します。

Ｘは、侵害予防措置行為として、健康保険法に基づく薬価基

準収載申請の取下げ又は健康保険法に基づく薬価基準収載

品目削除願の提出を請求する必要性があることにつき、以下の

とおり主張しました。

　本件発明の実施品を国内で販売しており、その売上は毎年

２００億円を超えている。

　ジェネリック医薬品が販売された場合、低廉な価格によって

その市場は大幅に侵食されることになり、一般的には先発品

の市場の７９パーセントがジェネリック医薬品になるといわれ

ている。また、ジェネリック医薬品の製造販売によって、先発

品の価格が低下するばかりか、薬価改定時には、ジェネリッ

ク医薬品の存在を前提として、先発品の薬価が大幅に引き下

げられることとなる。

　これまで、Ｙ製品のほかにＸの医薬品のジェネリック医薬品

は存在しないところ、Ｙ製品が製造販売されれば、Ｘは甚大

な損害を被ることになる。

　特許権の行使を受けて安定供給できないような後発医薬

品は、本来、薬価基準収載手続を行ってはならないから、安

定供給義務が果たせない品目の薬価基準収載は、本来行わ

れてはならないものであり、そのことが明らかになった以上、

もはや薬価基準の収載は維持されるべきではない。

Ｘの主張に対して、Ｙは、以下のとおり反論しました。

　Ｙ製品の販売による市場の侵食の抑止は、Ｙ製品の製造販

売等に対する差止めが認容されれば足りる。

　健康保険法に基づく薬価基準収載は、あくまで後発医薬品

について認められたものであり、本件発明の方法でＹ製品を

製造することを審査対象に含めて審査がされて薬価基準収

載が認められたものではない。仮に、薬価基準収載品目削除

願の提出まで強制されることになれば、Ｙが新たに本件発明

の技術的範囲に属さない方法でＹ製品を製造しようとしても、

ＹはＹ製品の製造販売を再開することができなくなり、Ｘに対

して過度の保護を与える一方で、Ｙが被る損失は甚大であ

る。

 

裁判所は、侵害予防措置行為（同条２項）としての健康保険

法に基づく薬価基準収載申請の取下げ又は健康保険法に基

づく薬価基準収載品目削除願の提出の請求について、以下の

とおり判示して、侵害予防措置行為に係るＸの請求を棄却しま

1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

した。

　Ｙが本件発明の技術的範囲に属さない方法によってジェネ

リック医薬品を製造販売することは、許容されるべきであり、

本件特許権侵害を理由として、Ｙが薬価基準収載品目削除

願の提出を求められることになれば、Ｘに過度の保護を与え

ることになるのに対し、Ｙに与える不利益の程度は大きいとい

える。

　したがって、Ｙに対し、Ｙ製品についての健康保険法に基づ

く薬価基準収載品目削除願の提出を求める必要性があると

はいえない。

本件では、Ｙ製品の製造方法が製造方法の発明である本件

発明の技術的範囲に属するとして、Ｙ製品の製造販売等が本

件特許権を侵害すると判断されましたが、裁判所は、本件発明

の技術的範囲に属しない方法にてジェネリック医薬品を製造

し、販売することは許容されることを前提に、Ｘの保護とＹが被る

不利益のバランスを考慮して、本件においては、薬価基準収載

品目削除願の提出を求める必要性があるとはいえないとの判

断をしたものと思われます。本件は、侵害予防措置行為として健

康保険法に基づく薬価基準収載品目削除願の提出を求めるこ

とができるかについて判示した事案として、実務の参考になる

かと思います。

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

目次へ戻る
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本件は、発明の名称を「未乾燥のペースト製茶」とする発明

（本件発明）に対する拒絶査定不服審判の再審請求（本件再審

請求）について、同請求が原審決確定前になされたことを理由

に却下された（本件審決）ため、本件発明の出願人である原告

が本件審決の取消しを求めた事案です。

ここで、特許法第171条1項は、「確定した取消決定及び確定

審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することが

できる。」と規定しており、再審請求は確定審決に対して行うこと

ができると定められています（下線は筆者による。）。そして、同

法178条3項は、審決等に対する訴えについて、「審決又は決定

の謄本の送達があった日から三十日を経過した後は、提起す

ることができない」と規定しているため、審決が確定するのは、

審決又は決定の謄本の送達がなされた日から30日が経過した

後となります。

本件において、原審決の謄本が送達されたのは令和5年10

月14日であり、原審決が確定するのは30日の出訴期間の満了

日である令和5年11月14日でした。しかし、原告が再審請求をし

たのは令和5年11月9日であり、原審決の確定前であったこと

から、本件では、再審請求の適法性が争点となりました。

知財高裁は、上記争点について、本件審決がなされた時点

では原審決が確定しており、瑕疵は治癒されていたというべき

であるから、本件再審請求を却下することはできないと判断し

ました。具体的には、以下の通りです。

　原告は原審決の取消訴訟を提起することはなかったため、

原告に対する原審決の謄本の送達日である令和5年10月14

日から30日後の令和5年11月13日の経過により、原審決は

確定した。

　原告が本件再審請求をしたのは令和5年11月9日である

が、本件審決がなされたのは令和6年1月23日であり、その時

点では原審決は確定していた。

また、原告は、本件審決の取消しに加えて、本件発明につい

て特許すべきものである等とする請求をしていましたが、知財

高裁は、本件は、「本願に係る特許の特許査定又は登録の義務

付けを求める訴えであると解される（原文ママ）」が、「審決の取

消の判決が確定したときは、審判官が更に審理を行い、審決を

しなければなら」ず（特許法181条1項、2項）、「裁判所が審決に

対する訴えについて、当該審決において取り扱われている特許

の特許査定又は設定登録の義務付けを命ずる判決をすること

はできない」と判断し、却下しました。

本件は、再審請求が原審決の確定前になされたという手続

上の問題について、再審請求の判断がなされる前に原審決が

確定していれば手続上の瑕疵は治癒されることを明らかにした

点で参考になると考えますので、ご紹介させていただきます。

知財高裁（第3部）　令和6年8月27日判決（令和6年（行ケ）第10016号）裁判所ウェブサイト〔未乾燥ペースト製茶事件〕

原審決の確定前になされた再審請求の適法性
杉 野 　 文 香

1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

審 決 取 消

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

目次へ戻る

参考：本件時系列

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/sugino_ayaka.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/093363_hanrei.pdf
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1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

知財高裁（3部）令和6年9月12日判決（令和6年（行ケ）第10029号）裁判所ウェブサイト〔マーくん事件〕

特許庁による商標出願拒絶査定に係る不服審判請求に対する
不成立審決を維持した事例

秋 田  康 博

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

商 　 標

次ページへ続く

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/akita_yasuhiro.php
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/093468_hanrei.pdf
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本件は、発明の名称を「IL-4Rアンタゴニストを投与すること

によるアトピー性皮膚炎を処置するための方法」とする特許権

（特許第6353838号「本件特許」）の無効審判請求不成立審決

（有効審決）の取消訴訟です。

訴訟において審理された本件訂正発明11は以下のとおりで

す。

患者において中等度から重度のアトピー性皮膚炎（AD）を

処置する方法に使用するための治療上有効量の抗ヒトインター

ロイキン－４受容体（IL-4R）抗体またはその抗原結合断片を含

む医薬組成物であって、ここで前記患者が局所コルチコステロ

イドまたは局所カルシニューリン阻害剤による処置に対して十

分に応答しないかまたは前記局所処置が勧められない患者で

ある前記医薬組成物。

訴訟では、審決の取消事由として①進歩性要件判断の誤り、

②サポート要件判断の誤り、③実施可能要件判断の誤りが主

張されました。裁判所は、取消事由に係る主張にはいずれも理

由がないとして、原告の請求を棄却しました。本稿では、紙幅の

制約に照らし、①進歩性要件、②サポート要件に関する裁判所

判断部分をご紹介します2。

Ⅰ　進歩性要件

【主引例】

主引例である甲1文献は、本件抗体についての中等度～重

度の外因性アトピー性皮膚炎を患っている成人患者に対する

第Ⅱ相試験のプロトコル（試験実施計画書）です。

【相違点】

本件訂正発明1と甲1文献に記載された発明（「引用発明」）

の相違点は、以下のとおりです。

本件訂正発明1は、中等度から重度のアトピー性皮膚炎

（AD）であって、局所コルチコステロイド又は局所カルシニュー

リン阻害剤による処置に対して十分に応答しない患者を処置す

る方法に使用するための、治療上有効な量の抗ヒトIL-4R抗体

又はその抗原結合断片を含む医薬組成物であるのに対し、引

用発明は、治験薬組成物である点。

【原告主張（一部）】

原告は、甲1試験（第Ⅱ相試験）に先立ってアトピー性皮膚炎

患者に対する本件抗体の第Ⅰ相試験が行われ、引用発明に係

る本件抗体が医薬品としての有用性が期待できる薬物であると

既に判断されており、アトピー性皮膚炎がTh2/IL-4等が優勢

な疾患であるという正しい技術常識に照らし、抗ヒトIL-4抗体で

ある本件抗体が奏功することは当業者が予測できたことである

と主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、大要、以下の判示にて、本件訂正発明1の進歩性

を肯定する判断をしました。

　本件審決が認定するアトピー性皮膚炎に関する技術常識

（アトピー性皮膚炎は、炎症の強い急性期（急性病変）では

Th2細胞が優位になるが、慢性状態（慢性病変）になるとTh1

細胞優位となり、炎症部位や病期によって、Th2細胞とTh1

細胞間で揺れ動く（Th1/Th2バランスが変化する）という作

用機序を有すること）に誤りはない。

　原告が主張するように「アトピー性皮膚炎がTh2/IL-4等が

優勢な疾患である」という単純な理解のみに基づいて、その

治療上の有効性の判断をなし得るものではない。

　アトピー性皮膚炎の免疫経路は複雑であり、炎症部位や病

期によっても変化し得る。…アトピー性皮膚炎の免疫経路の

複雑さを考慮すると、炎症部位や病期によってTh1/Th2バラ

ンスが変化し、このバランスのみでアレルギー疾患を理解す

1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

ることは困難であったことが本件特許の優先日当時の技術

常識である。

　IL-4及びこれを産生するTh2細胞を含む、特定の細胞とサ

イトカインがアトピー性皮膚炎で果たす役割についての当業

者の理解は、標的療法の開発の機会を生み出す（特定の細

胞とサイトカインを標的に、候補化合物を探索し得る。）にとど

まり、特定の細胞とサイトカインのうちのいずれかを標的とす

ることによって、アトピー性皮膚炎の治療が可能になるような

化合物（抗体等）の存在を解明するには至っていなかったと

いえる。

　たとえ優先日前に、アトピー性皮膚炎の治療が可能になる

ような化合物（抗体等）の標的となり得る抗原である特定の

細胞とサイトカイン（Th2/IL-4）が知られていたとしても、他の

多くの細胞とサイトカインも作用することが知られている中

で、Th2/IL-4の働きを阻害することで、本件患者を含む慢性

アトピー性皮膚炎の治療効果を奏するかどうかまで、当業者

が認識できたとはいえない。つまり、当該抗原の作用を阻害

するための受容体に対する抗体（抗IL-4R抗体）が公知で

あったとしても、当該作用の阻害により、アトピー性皮膚炎の

治療効果が可能となるとの治験までが公知になっていたわ

けではないから、当該抗体（抗IL-4R抗体）を実際に治験に

使用して、アトピー性皮膚炎に対する効果を確認してみなけ

れば、アトピー性皮膚炎への治療効果があるかは予測できな

かったといえる。

Ⅱ　サポート要件

【原告の主張（一部）】

原告は、本件明細書に開示された薬理試験結果はmAb13に

関するもののみであるところ、本件訂正発明はmAb1とは結合

親和性や薬物動態が異なる抗体等を含むものであり、これが臨

床で治療に使用可能であるとは当業者は認識しない、その結

果、本件特許の権利範囲は本件明細書の開示と比して著しく

過大となっていると主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、大要、以下の判示にて、本件訂正発明1について

サポート要件を充足すると判断しました。

　本件明細書には、①mAb1は、抗IL-4Rアンタゴニスト抗体

であって、IL-4Rに結合し、IL-4のシグナルを遮断する作用を

有するものであること、②mAb1が投与された本件患者では、

アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善したこと、③

mAb1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎のバイ

オマーカーであり、IL-4によって産生・分泌が誘導されること

が知られているTARC及びIgEのレベルが低下したことが開

示されていることから、これに接した当業者は、本件患者に

mAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効果は、

mAb1のIL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわち、アン

タゴニストとしての作用により発揮されるものと理解するもの

といえる。

　そうすると、IL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用を有する抗

IL-4Rアンタゴニスト抗体（本件抗体等）であれば、mAb1に

限らず、本件患者に対して治療効果を有するであろうことを

合理的に認識でき、本件訂正発明の課題を解決できるとの

認識が得られるものと認められる。

　サポート要件の適合性を判断するに当たって、どの範囲の

実施例等の裏付けをもって十分とするかについては、当該課

題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという

点を踏まえて検討されるべきであり、特許の権利範囲に比し

て実施例が少なすぎるといった単純な議論が妥当するもの

ではない。

　本件明細書の各記載から演繹的に導かれる推論として、本

件患者にmAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効

果は、mAb1のIL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわ

ち、アンタゴニストとしての作用により発揮されるものと理解さ

れるものであって、課題を解決できると認識できる範囲が幅

広い実施例から帰納的に導かれる場合とは異なる。

Ⅲ　コメント

本判決は本件固有の事情に基づく事例判決であり、その判

断を一般化できるものではありませんが、進歩性要件判断と記

載要件の関係に関し、興味深い判断が示されています。

すなわち、進歩性要件の判断に際しては、優先日前に、①アト

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。

ピー性皮膚炎に関連する特定の細胞Th2とサイトカインIL-4

（抗原）、及び、②当該抗原の作用を阻害する受容体に対する

抗体（抗IL-4R抗体）が知られていたとしても、実験によって実

際に治療効果を確認しなければ、治療効果を予測し得ないと

判断されています。これは、IL-4の作用阻害という作用機序が

知られていても、当該作用機序に基づく治療効果は予測し得な

いことをいうものと解されます。かような予測ができなかった事

情の1つとして、アトピー性皮膚炎の免疫経路が複雑である事

情が挙げられています。

これに対し、サポート要件の判断に際しては、明細書の記載

を踏まえるに、①抗IL-4Rアンタゴニスト抗体がIL-4（抗原）の

作用を阻害すること、②抗IL-4Rアンタゴニスト抗体の1つであ

るmAb1を本件患者に投与してアトピー性皮膚炎の臨床症状が

改善したこと等から、アトピー性皮膚炎の治療はIL-4（抗原）の

阻害によって発揮されること（作用機序に基づく治療効果）が理

解できるとして、mAb1という1種類の抗体の薬理試験結果しか

明細書に開示されていなかったとしても、抗IL-4Rアンタゴニス

ト抗体はアトピー性皮膚炎の治療効果を有すると判断されまし

た。なお、この判断においては、（当事者による主張立証活動の

詳細が不明ですが）アトピー性皮膚炎の免疫経路の複雑性等

は特段判示されていません。

本件は、①IL-4の作用阻害とアトピー性皮膚炎の治療効果と

の関連性、②アトピー性皮膚炎の治療効果に関連する免疫経

路（IL-4以外の様々なサイトカイン等）の主張立証状況如何で

判断が異なり得る事案といえそうですが、本判決は、優先日当

時に明らかではなかったIL-4作用阻害とアトピー性皮膚炎の

治療効果の関連性を明細書に新たに開示したものと評価し、優

先日当時の技術水準との関係において進歩性を肯定するとと

もに、明細書の記載を踏まえて記載要件を肯定したものと理解

されます。本判決は、抗体医薬を含めた医薬特許発明の進歩性

及び記載要件の在り方を種々考えるにあたっての一事例判断

を付け加えたものといえます。
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本件は、発明の名称を「IL-4Rアンタゴニストを投与すること

によるアトピー性皮膚炎を処置するための方法」とする特許権

（特許第6353838号「本件特許」）の無効審判請求不成立審決

（有効審決）の取消訴訟です。

訴訟において審理された本件訂正発明11は以下のとおりで

す。

患者において中等度から重度のアトピー性皮膚炎（AD）を

処置する方法に使用するための治療上有効量の抗ヒトインター

ロイキン－４受容体（IL-4R）抗体またはその抗原結合断片を含

む医薬組成物であって、ここで前記患者が局所コルチコステロ

イドまたは局所カルシニューリン阻害剤による処置に対して十

分に応答しないかまたは前記局所処置が勧められない患者で

ある前記医薬組成物。

訴訟では、審決の取消事由として①進歩性要件判断の誤り、

②サポート要件判断の誤り、③実施可能要件判断の誤りが主

張されました。裁判所は、取消事由に係る主張にはいずれも理

由がないとして、原告の請求を棄却しました。本稿では、紙幅の

制約に照らし、①進歩性要件、②サポート要件に関する裁判所

判断部分をご紹介します2。

Ⅰ　進歩性要件

【主引例】

主引例である甲1文献は、本件抗体についての中等度～重

度の外因性アトピー性皮膚炎を患っている成人患者に対する

第Ⅱ相試験のプロトコル（試験実施計画書）です。

【相違点】

本件訂正発明1と甲1文献に記載された発明（「引用発明」）

の相違点は、以下のとおりです。

本件訂正発明1は、中等度から重度のアトピー性皮膚炎

（AD）であって、局所コルチコステロイド又は局所カルシニュー

リン阻害剤による処置に対して十分に応答しない患者を処置す

る方法に使用するための、治療上有効な量の抗ヒトIL-4R抗体

又はその抗原結合断片を含む医薬組成物であるのに対し、引

用発明は、治験薬組成物である点。

【原告主張（一部）】

原告は、甲1試験（第Ⅱ相試験）に先立ってアトピー性皮膚炎

患者に対する本件抗体の第Ⅰ相試験が行われ、引用発明に係

る本件抗体が医薬品としての有用性が期待できる薬物であると

既に判断されており、アトピー性皮膚炎がTh2/IL-4等が優勢

な疾患であるという正しい技術常識に照らし、抗ヒトIL-4抗体で

ある本件抗体が奏功することは当業者が予測できたことである

と主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、大要、以下の判示にて、本件訂正発明1の進歩性

を肯定する判断をしました。

　本件審決が認定するアトピー性皮膚炎に関する技術常識

（アトピー性皮膚炎は、炎症の強い急性期（急性病変）では

Th2細胞が優位になるが、慢性状態（慢性病変）になるとTh1

細胞優位となり、炎症部位や病期によって、Th2細胞とTh1

細胞間で揺れ動く（Th1/Th2バランスが変化する）という作

用機序を有すること）に誤りはない。

　原告が主張するように「アトピー性皮膚炎がTh2/IL-4等が

優勢な疾患である」という単純な理解のみに基づいて、その

治療上の有効性の判断をなし得るものではない。

　アトピー性皮膚炎の免疫経路は複雑であり、炎症部位や病

期によっても変化し得る。…アトピー性皮膚炎の免疫経路の

複雑さを考慮すると、炎症部位や病期によってTh1/Th2バラ

ンスが変化し、このバランスのみでアレルギー疾患を理解す

1　事案の概要

X（株式会社ロッテ）がした、「マーくん」の文字を標準文字で

表してなる商標で、指定商品のうちの第28類「野球用具、ゴルフ

用具、ゴルフクラブ用ヘッドカバー、運動用具」等とする出願（商

願2022-122382号。本願商標。）について、特許庁により拒絶査

定がされたことから、Xは、拒絶査定不服審判を請求するととも

に（不服2023-4986号）、手続補正書により、指定商品のうち第

28類の指定商品を「野球用具、運動用具」に補正しました。これ

に対し、Y（特許庁）は、本願商標は登録第6516337号商標（引

用商標）と類似し、その指定商品と同一又は類似の商品につい

て使用をするものであり、商標法4条1項11号に該当するとし

て、本件審判の不成立審決をしました。そこで、Xがこの不成立

審決の取消しを求めて訴えを提起したのが本件です

なお、引用商標は、「Markun.」の文字を標準文字で表してな

る商標であり、その指定商品を第28類「ゴルフマーカー用ホル

ダー」とするものです。

２　裁判所の判断

Xが本願商標と引用商標の類似性を否定する事情として主

張したのは大きく2点あります。1つは、本願商標の観念につい

て、Xと関連する株式会社千葉ロッテマリーンズが管理運営す

るプロ野球球団の公式マスコットキャラクターの名称の観念が

生じること、もう1つは、引用商標の称呼について、末尾の「．」

（ドットマーク）に着目して、「マークンドット」の称呼が生じるとい

うことです。それぞれについて裁判所は次のとおり判断し、結論

として、Ｘの請求を棄却しました。

（１）　本願商標の観念について

以下の事情を考慮すると、「マーくん」の語は、特定の事物又

は意味合いを表すものとして一般に広く認識等されているとの

事実を認めることはできず、本願商標からは特定の観念は生じ

ないものというべきである。

　「マーくん」の語は、一般の辞書等に記載のある語ではな

い。

　ウィキペディアの「マーくん」の項には、「１．プロ野球・千葉

ロッテマリーンズのマスコット。」、「２．プロ野球・東北楽天

ゴールデンイーグルスの投手、田中将大の愛称。」と記載さ

れ、またニコニコ大百科の「マーくん」の項に、「本記事では、

日本のプロ野球球団である『千葉ロッテマリーンズ』のマス

コットについて解説。」とした上で、「曖昧さ回避」として、「『千

葉ロッテマリーンズ』のマスコット。本項で記述。」、「『ヘタリ

ア』の登場キャラクターであるデンマークの愛称。→マー君」、

「兵庫県出身のプロ野球選手『田中将大』の愛称『マー君』の

表記揺れ」と記載されており、「マーくん」の語はそれらのとお

り多義的に理解される語と認識されている。

　「マーくん」に係る千葉ロッテマリーンズのポスターについ

て報じる報道（マイナビニュース）の「編集部が選ぶ関連記

事」には、楽天球団の田中将大投手を指す「マー君」に関す

る報道が複数（4件中3件）紹介されており、千葉ロッテマリー

ンズのマスコットキャラクターである「マーくん」についても、新

聞の全国紙に「マー君」と表記されている例がある。

また、裁判所は、以下のとおり、Xの主張を排斥しました。

　Xは、千葉ロッテマリーンズのマスコットキャラクターに係る

取引の状況からして、本願商標からは、「千葉ロッテマリーン

ズのマスコットキャラクター」の名称（「マーくん」）の観念が生

じると主張するが、Xの提出する証拠によっても、「ロッテ球団

のマスコットキャラクターのマーくん」などと、千葉ロッテマ

リーンズなど球団を示す語を伴って使用されていたり、マーく

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

ることは困難であったことが本件特許の優先日当時の技術

常識である。

　IL-4及びこれを産生するTh2細胞を含む、特定の細胞とサ

イトカインがアトピー性皮膚炎で果たす役割についての当業

者の理解は、標的療法の開発の機会を生み出す（特定の細

胞とサイトカインを標的に、候補化合物を探索し得る。）にとど

まり、特定の細胞とサイトカインのうちのいずれかを標的とす

ることによって、アトピー性皮膚炎の治療が可能になるような

化合物（抗体等）の存在を解明するには至っていなかったと

いえる。

　たとえ優先日前に、アトピー性皮膚炎の治療が可能になる

ような化合物（抗体等）の標的となり得る抗原である特定の

細胞とサイトカイン（Th2/IL-4）が知られていたとしても、他の

多くの細胞とサイトカインも作用することが知られている中

で、Th2/IL-4の働きを阻害することで、本件患者を含む慢性

アトピー性皮膚炎の治療効果を奏するかどうかまで、当業者

が認識できたとはいえない。つまり、当該抗原の作用を阻害

するための受容体に対する抗体（抗IL-4R抗体）が公知で

あったとしても、当該作用の阻害により、アトピー性皮膚炎の

治療効果が可能となるとの治験までが公知になっていたわ

けではないから、当該抗体（抗IL-4R抗体）を実際に治験に

使用して、アトピー性皮膚炎に対する効果を確認してみなけ

れば、アトピー性皮膚炎への治療効果があるかは予測できな

かったといえる。

Ⅱ　サポート要件

【原告の主張（一部）】

原告は、本件明細書に開示された薬理試験結果はmAb13に

関するもののみであるところ、本件訂正発明はmAb1とは結合

親和性や薬物動態が異なる抗体等を含むものであり、これが臨

床で治療に使用可能であるとは当業者は認識しない、その結

果、本件特許の権利範囲は本件明細書の開示と比して著しく

過大となっていると主張しました。

【裁判所の判断】

裁判所は、大要、以下の判示にて、本件訂正発明1について

サポート要件を充足すると判断しました。

　本件明細書には、①mAb1は、抗IL-4Rアンタゴニスト抗体

であって、IL-4Rに結合し、IL-4のシグナルを遮断する作用を

有するものであること、②mAb1が投与された本件患者では、

アトピー性皮膚炎における臨床症状が改善したこと、③

mAb1が投与された本件患者では、アトピー性皮膚炎のバイ

オマーカーであり、IL-4によって産生・分泌が誘導されること

が知られているTARC及びIgEのレベルが低下したことが開

示されていることから、これに接した当業者は、本件患者に

mAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効果は、

mAb1のIL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわち、アン

タゴニストとしての作用により発揮されるものと理解するもの

といえる。

　そうすると、IL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用を有する抗

IL-4Rアンタゴニスト抗体（本件抗体等）であれば、mAb1に

限らず、本件患者に対して治療効果を有するであろうことを

合理的に認識でき、本件訂正発明の課題を解決できるとの

認識が得られるものと認められる。

　サポート要件の適合性を判断するに当たって、どの範囲の

実施例等の裏付けをもって十分とするかについては、当該課

題解決の認識がいかなるロジックによって導かれるかという

点を踏まえて検討されるべきであり、特許の権利範囲に比し

て実施例が少なすぎるといった単純な議論が妥当するもの

ではない。

　本件明細書の各記載から演繹的に導かれる推論として、本

件患者にmAb1を投与した際のアトピー性皮膚炎の治療効

果は、mAb1のIL-4Rに結合しIL-4を遮断する作用、すなわ

ち、アンタゴニストとしての作用により発揮されるものと理解さ

れるものであって、課題を解決できると認識できる範囲が幅

広い実施例から帰納的に導かれる場合とは異なる。

Ⅲ　コメント

本判決は本件固有の事情に基づく事例判決であり、その判

断を一般化できるものではありませんが、進歩性要件判断と記

載要件の関係に関し、興味深い判断が示されています。

すなわち、進歩性要件の判断に際しては、優先日前に、①アト

んのキャラクターなどとともに使用されていることから、千葉

ロッテマリーンズの球団やそのマスコットキャラクターである

ことを表す語、あるいは球団のマスコットキャラクターの容姿

が併記されていることではじめて「マーくん」の文字が「球団

のマスコットキャラクターの名称」であると認識されるものと認

められる。

　Xは、マスコットキャラクター「マーくん」が、野球とは関連性

が希薄な活動に参加してきた実績についても主張するが、そ

の活動は千葉市内を中心とした千葉県内での活動にとどま

り、これらの活動を報じる新聞記事もほとんどが地方紙又は

全国紙の地方版の記事として掲載されたものであり、特にこ

れらの掲載内容が全国的に話題になったなどの事情を示す

証拠もみられないことから、千葉ロッテマリーンズに関心がな

い全国の一般消費者において、その多数がこれらの新聞記

事等を閲覧しているとは認めがたい。現に、千葉県佐倉市周

辺等を営業エリアとする企業のブログにも、千葉ロッテマリー

ンズのロゴとマスコットキャラクターの写真が掲載され、「千

葉ロッテマリーンズのマスコットに遭遇！マーくんと、リーン

ちゃんという名前だそうです。」と記載されており、これによれ

ば、知っていたのはそのキャラクターであって、「マーくん」の

名称とはいい難い上に、そのキャラクター自体を知る主体も、

千葉ロッテマリーンズに関心がある者に限られていると理解

される。

裁判所は、以上のとおり判示して、本願商標から特定の観念

は生じないとしました。

（２）　引用商標の称呼について

裁判所は、以下のとおり、引用商標の称呼を認定しました。

　「Ｍａｒｋｕｎ」の文字は、それに続く文字が省略されているこ

とをうかがわせる事情がなく、語頭が大文字でその余は小文

字であり、6文字で構成されるその文字数や上記称呼からし

て完結した一語であると認められる。そして、引用商標の構成

中の「．」は、その末尾に表示されている。これらのことから、

構成中の「．」は、その位置から、アルファベットなどの横書の

文の末尾に付する点である終止符（ピリオド）を認識させるも

のと認められる。そして、終止符（ピリオド）である「．」は、特段

の称呼を生じない。そうすると、引用商標は、全体の構成より

「マークン」の称呼が生じるものと認められる。

また、裁判所は、以下のとおりＸの主張を排斥しました。

　Ｘは、の「．」を「ドット」と称呼する取引の実情があると主張

するが、Xの提出する証拠は、「．」を「ドット」と読む例があると

いうに止まり、「．」を「ドット」と称呼するのが一般的であること

を示すものとはいえない。むしろ、原告の提出する証拠を検

討すると、「Dhyana．」ブランドについて、「メイドインジャパン

のものづくりを大 切にしたレディースシューズブランド

『Dhyana．（ディアナドット）』」など、「ドット」を称呼に含ませる

場合には、あえてそれを表記していることからすれば、ピリオ

ドと認識される語末の「．」を、ことさら「ドット」と称呼するのは

一般的でないものと認められる。

(3)　判断

裁判所は、以上の点等を踏まえ、本願商標と引用商標は、い

ずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較で

きない上に、商標の外観上の相違は強い印象を与えるものとは

いえないから、これらは称呼の同一性をしのぐほどの差異とし

て需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離

隔的に観察した場合、本願商標と引用商標とは互いに紛れる

おそれのある類似の商標であると認められる、として類似性を

認めました。また、指定商品についても同一又は類似するものと

して、Ｘの請求には理由がないと判断しました。

３　コメント

事例判断ではありますが、観念や称呼を認定する際にどのよ

うな事情が影響するのかといった点の参考になる事例と思わ

れましたので、ご紹介する次第です。
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販　売

ピー性皮膚炎に関連する特定の細胞Th2とサイトカインIL-4

（抗原）、及び、②当該抗原の作用を阻害する受容体に対する

抗体（抗IL-4R抗体）が知られていたとしても、実験によって実

際に治療効果を確認しなければ、治療効果を予測し得ないと

判断されています。これは、IL-4の作用阻害という作用機序が

知られていても、当該作用機序に基づく治療効果は予測し得な

いことをいうものと解されます。かような予測ができなかった事

情の1つとして、アトピー性皮膚炎の免疫経路が複雑である事

情が挙げられています。

これに対し、サポート要件の判断に際しては、明細書の記載

を踏まえるに、①抗IL-4Rアンタゴニスト抗体がIL-4（抗原）の

作用を阻害すること、②抗IL-4Rアンタゴニスト抗体の1つであ

るmAb1を本件患者に投与してアトピー性皮膚炎の臨床症状が

改善したこと等から、アトピー性皮膚炎の治療はIL-4（抗原）の

阻害によって発揮されること（作用機序に基づく治療効果）が理

解できるとして、mAb1という1種類の抗体の薬理試験結果しか

明細書に開示されていなかったとしても、抗IL-4Rアンタゴニス

ト抗体はアトピー性皮膚炎の治療効果を有すると判断されまし

た。なお、この判断においては、（当事者による主張立証活動の

詳細が不明ですが）アトピー性皮膚炎の免疫経路の複雑性等

は特段判示されていません。

本件は、①IL-4の作用阻害とアトピー性皮膚炎の治療効果と

の関連性、②アトピー性皮膚炎の治療効果に関連する免疫経

路（IL-4以外の様々なサイトカイン等）の主張立証状況如何で

判断が異なり得る事案といえそうですが、本判決は、優先日当

時に明らかではなかったIL-4作用阻害とアトピー性皮膚炎の

治療効果の関連性を明細書に新たに開示したものと評価し、優

先日当時の技術水準との関係において進歩性を肯定するとと

もに、明細書の記載を踏まえて記載要件を肯定したものと理解

されます。本判決は、抗体医薬を含めた医薬特許発明の進歩性

及び記載要件の在り方を種々考えるにあたっての一事例判断

を付け加えたものといえます。
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