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☆商標判例読解51
　『ＴＯＭＡＴＯ	ＳＹＳＴＥＭ』『ゲンコツメンチ』知財高裁判決	 ⑴

事件番号：平成28年（行ケ）第10208号　審決取消訴訟事件（『ＴＯＭＡＴＯ ＳＹＳＴＥＭ』）
 平成28年（行ケ）第10164号　審決取消訴訟事件（『ゲンコツメンチ』）
係 属 部：知的財産高等裁判所第２部
判 決 日：平成29年３月23日（『ＴＯＭＡＴＯ ＳＹＳＴＥＭ』）
 平成28年１月24日（『ゲンコツメンチ』）
結　　論：認容（（『ＴＯＭＡＴＯ ＳＹＳＴＥＭ』））（類似）

『ＴＯＭＡＴＯ ＳＹＳＴＥＭ』
『ゲンコツメンチ』知財高裁判決

ユアサハラ法律特許事務所／商標判例研究会
弁理士　神蔵　初夏子

商標判例読解51

（結合商標の類否判断）



特 許 ニ ュ ー ス 平成29年８月24日（木曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

	 認容（『ゲンコツメンチ』）（非類似）
　関連条文：商標法４条１項11号
出　　典：最高裁判所ウェブサイト

★キーポイント
　結合商標の類否判断（商標法４条１項11号）
が争われた事案。商標「ＴＯＭＡＴＯ　ＳＹＳ
ＴＥＭ」と商標「ＴＯＭＡＴＯ」（第９類、第42
類）については類似、商標「ゲンコツメンチ」
と商標「ゲンコツ」（第30類）については非類似
と判断された。指定商品・役務との関係におい
て識別力の弱い「ＳＹＳＴＥＭ」や「メンチ」
の有無が類否との関係でどのように評価される
かについて、異なる判断が示された。前者は拒
絶査定不服審判の審決に対する審決取消訴訟、
後者は無効審判の審決に対する審決取消訴訟で
ある。

一．平成28年（行ケ）第10208号　審決
取消訴訟事件「ＴＯＭＡＴＯ　ＳＹＳ
ＴＥＭ」事件

１　事案の概要
　商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不
成立とした審決の取消訴訟である。
【特許庁における手続の経緯】

　原告は、平成27年５月11日、商標「ＴＯＭＡＴ
Ｏ ＳＹＳＴＥＭ」につき商標登録出願（商願2015－
49521号）をしたが、同年11月17日付けで拒絶査定を
受け、平成28年１月26日、これに対する不服の審判
請求をした（不服2016－2278号）。特許庁は、平成
28年７月28日、「本件審判の請求は、成り立たない。」
との審決をした。
【本願商標】

ＴＯＭＡＴＯ ＳＹＳＴＥＭ
（標準文字）
指定商品及び指定役務
第 ９ 類　電子応用機械器具及びその部品（本願指

定商品）
第 42 類　電子計算機用プログラムの設計・作成又

は保守、電子計算機・自動車その他その用途に応

じて的確な操作をするためには高度の専門的な知
識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作
方法等に関する紹介及び説明、機械器具に関する
試験又は研究、電子計算機用プログラムの提供

（本願指定役務）
【引用商標１】

ＴＯＭＡＴＯ
（標準文字）
登録番号　第4394923号
出 願 日　平成10年２月５日
優 先 日　1997年（平成９年）８月27日（グレート・

ブリテン及び北部アイルランド連合王国）
登 録 日　平成12年６月23日
更新登録　平成23年１月４日
指定役務
第 41 類　技芸・スポーツ又は知識の教授他
第 42 類　電子計算機その他の用途に応じて的確な

操作をするためには高度の専門的な知識・技術又
は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関
する紹介及び説明、電子計算機用プログラム・コ
ンピューターソフトウェア及びＣＤ－ＲＯＭの設
計他

２．裁判所の判断
（１）　本願商標と引用商標１とは類似し、商標法４

条１項11号に該当すると判断した。その理由は、
審決の判断と同旨である。（「ＳＹＳＴＥＭ」の欧
文字は、「（組織的な）機械装置、（オーディオ・
コンピュータなどの）システム」（新英和中辞典
第７版（株式会社研究社））の意味を有する英語で
あって、いずれも我が国において広く親しまれた
語であるところ、両語の間に観念的な結びつきは
見いだせず、かつ、機械器具（装置）やコンピュー
タプログラム等に係る本願の指定商品及び指定役
務との関係において、「ＴＯＭＡＴＯ」の欧文字が
特定の商品又は役務の具体的な品質又は質等を表
したものと認識させるものとはいえないのに対し、

「ＳＹＳＴＥＭ」の欧文字は、機械器具（装置）や
コンピュータプログラムのシステムに関する商品
又は役務である程の意味合いを理解させるにすぎ
ないものであるから、自他商品及び自他役務の識
別標識として機能し得ないか、極めて弱いものと


