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☆知財の常識・非常識 ⑯
　小売等役務商標について…………………… ⑴

１　はじめに
　桜坂法律事務所に今年９月に入所しました弁護士
の岡田健太郎と申します。これまで弁護士登録から
10年間にわたり横浜の法律事務所において企業法務
や知的財産法務などに携わってきました。
　今回は、商標法の分野に平成18年改正（平成19年
４月１日施行）で加わったいわゆる「小売等役務商

標」について、その立法経緯や権利範囲などを中心
に検討したいと思います。特に小売等役務商標の権
利範囲の問題は、必ずしも多くの裁判例が蓄積され
ていないこともあり、小売等役務商標が商品商標の
代用として出願されて登録され、幅広く商品に対し
て権利行使をされる危険性があるのではないか、と
いう問題意識から論じています。
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　商標法２条１項は、商標法で保護される「商標」
の定義について、「人の知覚によつて認識すること
ができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形
状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で
定めるもの・・であつて、次に掲げるものをいう。」
としたうえで、同項の１号及び２号において、「業
として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がそ
の商品について使用をするもの」（同項１号。いわ
ゆる「商品商標」）と、「業として役務を提供し、又
は証明する者がその役務について使用をするもの

（前号に掲げるものを除く。）」（同項２号。いわゆる
「役務商標」）とを規定しています。そして、商標法
２条２項は、同条１項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。」と規定しています。
　この「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、いわゆる「小売等役務」
と呼ばれる役務であり、「小売等役務」を指定役務と
する商標が、「小売等役務商標」と呼ばれるものです。

２　小売等役務商標が創設される前の状況と
その問題点

（１）改正前の小売等役務の取扱い
平成18年改正により小売等役務商標が創設され

る以前は、裁判や商標登録の実務上、小売業者や
卸売業者の提供するサービスは、それ自体が独立
した商標法上の役務とは認められておらず、小売
等役務を指定役務として商標を登録することはで
きませんでした。その理由としては、小売業者や
卸売業者が提供するサービスは、それ自体が独立
した商取引の対象とはなり得ないからである、な
どと説明されていました。

（２）改正前の裁判例
ア　シャディ事件（東京高裁平成12年８月29日

判決・判例時報1737号124頁）
「シャディ」の文字を横書きしてなり、商品及

び役務の区分第42類「多数の商品を掲載したカ
タログを不特定多数人に頒布し、家庭にいなが
ら商品選択の機会を与えるサービス」を指定役
務とする出願商標が拒絶査定され、審判におい
ても請求不成立の審決がされたため、出願人が
審決取消訴訟を提起したという事案です。東京
高裁は、以下の通り判示して、特許庁の判断を

是認しました。
「商標法にいう「役務」とは、他人のために

する労務又は便益であって、付随的でなく独立
して市場において取引の対象となり得るものと
解すべきであり、他方で、例えば、商品の譲渡
に伴い、付随的に行われるサービスは、それが、
それ自体のみに着目すれば、他人のためにする
労務又は便益に当たるとしても、市場において
独立した取引の対象となっていると認められな
い限り、商標法にいう「役務」には該当しない
ものと解するのが相当である。」

イ　ＥＳＰＲＩＴ事件（東京高裁平成13年１月
31日判決・判例時報1744号120頁）
「ＥＳＰＲＩＴ」の欧文字を横書きしてなり、

商品及び役務の区分第35類「化粧品・香水類・
石鹸類・・・ゲーム・おもちゃに関連する小売
り」を指定役務とする出願商標が拒絶査定され、
審判においても請求不成立の審決がされたため、
出願人が審決取消訴訟を提起したという事案で
す。

東京高裁は、シャディ事件東京高裁判決の上
記判示とほぼ同様の趣旨を述べたほか、「原告
の上記主張は、立法論としては格別、我が国の
現行商標法の解釈論として、商品の小売から成
る本願商標の指定役務の役務該当性を否定した
審決の判断を誤りとする根拠とはならないもの
というべきである。」と判示して、特許庁の拒絶
審決を維持しました。

（３）商品商標としての登録
小売等役務商標が創設される以前は、小売業者

や卸売業者が自社を表示する商標を登録したいと
考えた場合には、役務商標として登録することは
できませんでした。代わりに、小売業者や卸売業
者は、取り扱っている商品を指定商品として、商
品商標として登録するという方法を取ることは可
能でした。

（４）問題点
平成18年２月、産業構造審議会の知的財産政策

部会は、「商標制度の在り方について」という報告
書を発表しました。その中で、小売業者や卸売業
者が商標を取得する場合の問題点について、以下
の通り述べています（同７頁）。


