
本稿は，海外ブランドに係る商標を使用した

商品を我が国で販売する事業に関して，海外の

商標権者（マスターライセンサー），我が国の

マスターライセンシー（サブライセンサー）及

びサブライセンシーとの間で，サブライセンス

権限の存否を巡って日米の裁判所で争われた事

案のうち，我が国の裁判所でなされた判決及び

実務上の留意点を解説するものである。本件は，

海外ブランドを我が国に導入する場面に限ら

ず，とりわけサブライセンス契約を締結しよう

とする者に対して，契約締結段階でとるべき対

応策について多くの教訓を与える事案であり，

この点を中心に実務上の留意点を解説する。

1 ．はじめに
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東京地方裁判所　平成22年３月11日判決

平成18年（ワ）第28251号　ロイヤリティ請求事件（「第１事件」）

平成19年（ワ）第10144号　損害賠償請求事件（「第２事件」）

重 冨 貴 光＊

＊ 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士　
Takamitsu SHIGETOMI

海外ブランド商標ライセンス事件
――サブライセンス契約締結局面における留意点――

　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



第１事件は，原告Ｘが被告Ｙに対し，原被告

間で締結した2003年９月12日付け海外ブランド

「Ａ」に関する商標使用再許諾契約（「本件基本

契約」）に基づき，未払いロイヤリティ及び遅

延損害金の支払いを求めた事案である。これに

対し，被告Ｙは，①本件基本契約を締結する旨

の意思表示は詐欺によるものであるから取り消

す，②同意思表示は要素の錯誤によるものであ

るから無効である，③本件基本契約は条件の欠

落を理由に無効とされるべきものである，④本

件基本契約を瑕疵担保責任条項（民法559条，

561条，563条）により解除する旨を主張して，

原告Ｘに対するロイヤリティ等の支払義務の存

在を争っている。

第２事件は，被告Ｙが原告Ｘに対し，上記①

～④を主張して，不当利得返還請求権に基づき，

本件基本契約に基づいて既に支払ったロイヤリ

ティの返還を求めるとともに，上記①の詐欺行

為（不法行為）による逸失利益等の損害賠償金

の支払いを求めた事案である。

訴外米国法人Ａ（「Ａ」）は，「Ａ」ブランドに係

る商標を世界各地で有している。原告Ｘは，Ａ

との間で，2002年７月１日付け「Memorandum 

of Understanding」（「MOU」１））を締結し，我

が国における「Ａ」ブランドに係る商標のライ

センスを得たが，MOU所定の許諾製品は「ア

パレルと下記のシューズ以外のアクセサリー」

とされており，本件基本契約の対象商品である

「シューズ」はMOUの許諾商品に含まれていな

かった。

MOU締結後，Ａは「シューズ」についての

我が国におけるサブライセンシーを探していた

ところ，被告Ｙが「シューズ」についてサブラ

イセンスを受けることに興味を示したため，原

3 ．本件紛争に至る背景・経緯

2 ．本件の概要 告ＸはＡとの間で「シューズ」のサブライセン

ス権限を得るための交渉を開始した。

2003年９月12日，原告Ｘと被告Ｙは，本件基

本契約を締結した。

各契約当事者の関係図を示すと以下のとおり

である。

本件基本契約締結当時，原告ＸとＡとの間で

は「シューズ」のライセンス条件を明確に示す

契約書面は存在しなかったところ，その後，

2004年11月初旬ころには原告ＸとＡとの間で正

式なライセンス契約書面の細部にわたる条項ま

でほぼ合意に達するに至った。原告Ｘは，これ

を受けて，米国の弁護士に契約書面案の検討を

依頼したが，原告Ｘの期待に反し，同弁護士が

契約書面案について些細なリスクの可能性につ

いてまで細部にわたりコメントを付したとこ

ろ，原告Ｘの不手際で当該コメント付きの契約

書面案がＡに送付されてしまった。

Ａは上記のコメント付き契約書面案に接して

原告Ｘがこの期に及んで更に契約条件の譲歩を

要求してきたものと考え，原告Ｘとの交渉・契

約書サインの意思を喪失し，2004年11月30日付

けの書面をもって，「Ａ」ブランドに係る商標

使用の即時中止及び過去の未払いロイヤリティ

全額の支払等を原告Ｘに要求する通告を行い，

同通告は2004年12月４日に原告Ｘに到達した。

Ａは，2005年２月には，被告Ｙをはじめとす

る我が国におけるサブライセンシーに対し，原

告Ｘが「Ａ」ブランドに係る商標のサブライセ

ンス権限を有しないことを根拠に，「Ａ」ブラ

ンドに係る商標権侵害を警告した。被告Ｙは，

Ａによる商標権侵害警告等を受けて，「Ａ」ブ

ランドに係る商品の製造販売を中止した模様で

ある。
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原告Ｘは，2005年２月，Ａ及びその親会社を

被告として，原告Ｘ及びＡ間の契約違反その他

を請求原因として米国で訴訟を提起した２）が，

その後，Ａとの間で2006年６月９日付け和解契

約及びライセンス契約を締結し，これにより米

国訴訟は終了した。和解契約及びライセンス契

約においては，「シューズ」について，原告Ｘ

がサブライセンス権を有し，かつ，被告Ｙをサ

ブライセンシーとして認可する旨の条項が盛り

込まれている。

被告Ｙは，本件基本契約所定のミニマムロイ

ヤリティ（支払期限2006年８月１日）金2,100万

円（消費税込み）及びランニングロイヤリティ

（支払期限2006年９月15日）金193万9,666円（消

費税込み）を原告Ｘに対して支払っていない。

（１）本件基本契約を締結する旨の被告Ｙの

意思表示は詐欺により取り消されるべき

ものか（争点１）

（２）本件基本契約は錯誤により無効とされ

るべきものか（争点２）

（３）本件基本契約は契約条件の欠落を理由

として無効とされるべきものか（争点３）

（４）本件基本契約の瑕疵担保を理由とする

解除の可否（争点４）

（1）被告Ｙの主張

１）詐欺

原告Ｘは，本件基本契約締結（2003年９月12

日）時点において，「シューズ」について，Ａ

の正当なサブライセンサーではなく，サブライ

センス権限を有していなかったにもかかわら

ず，被告Ｙに対し，原告ＸがＡの正当なサブラ

イセンサーである旨を告げて，被告Ｙを欺罔し，

4．2 当事者の主張

4．1 争　　点

4 ．争点及び当事者の主張

被告Ｙにその旨誤信させて本件基本契約を締結

する旨の意思表示をさせた。

２）錯誤

本件基本契約締結時点において，「シューズ」

について，原告Ｘがサブライセンス権限を有す

ることが本件基本契約締結の意思表示の要素と

なっていたことが明らかであるところ，原告Ｘ

は当該サブライセンス権限を有していなかった

から，法律行為の要素に錯誤がある３）故に被告

Ｙの意思表示は無効である。

３）条件欠落

本件基本契約締結時点において，「シューズ」

について，原告Ｘがサブライセンス権限を有す

ることが本件基本契約の条件とされていたとこ

ろ，原告Ｘは当該サブライセンス権限を有して

いなかったから，本件基本契約は条件欠落によ

り無効である。

４）瑕疵担保

本件基本契約締結時点において，「シューズ」

について，原告Ｘがサブライセンス権限を有し

ていなかったところ，現在に至るまで，当該サ

ブライセンス権限を取得していないため，被告

Ｙは，民法559条・561条・563条４）により本件

基本契約を解除する。

（2）原告Ｘの主張

原告Ｘは，本件基本契約締結時点において，

原告ＸとＡとの間の合意により，Ａの正当なサ

ブライセンサーとして，「シューズ」について

サブライセンス権限を有していたものである。

裁判所は，争点及び当事者の主張に鑑み，原

告Ｘが本件基本契約の締結時点において，Ａか

ら「シューズ」に関するライセンスを付与され，

5．1 判断要旨

5 ．裁判所の判断（第１事件：請求認
容，第２事件：請求棄却）
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被告Ｙに対するサブライセンス権限を有してい

たか否かについて検討し，その結果，原告Ｘが

サブライセンス権限を有していた旨を認定判断

し，被告Ｙの主張を全て排斥した。

裁判所は，原告ＸとＡとの間の2002年７月１

日付けMOUにおいては，本件基本契約の対象

商品である「シューズ」は許諾商品として記載

されていないことを前置きしつつ，関係当事者

間でやり取りされた電子メールを含む各種文書

や証人尋問等の結果に基づき詳細な事実認定を

行ったうえで，概要，以下の判断を示してい

る。

（１）原告Ｘは，2002年７月にＡとの間で

MOUを締結し，アパレルとシューズ以外のア

クセサリーに関するライセンスを付与されてい

たこと，（２）MOUにおいては，原告ＸとＡと

は，ライセンスに関する詳細を織り込んだ正式

な契約書を締結する予定であるものの，仮に，

正式な契約書が締結されないような事態が生じ

た場合には，MOUが正式な契約書に置き換え

られる旨規定されていたこと，（３）MOUには，

正式な契約書の締結に至るまでは，ライセンシ

ー（原告Ｘ）においてＡブランド製品を製造販

売等してはならない旨の規定はなく，むしろ，

原告ＸとＡとの間では，正式な契約書の締結前

においても，ライセンシー（原告Ｘ）において

Ａブランド製品を製造販売し得ることが前提と

されていたこと，（４）MOUには，ライセンシ

ー（原告Ｘ）において，第三者にサブライセン

スを付与し得ることについての規定はないもの

の，原告ＸとＡとの間では，ライセンシー（原

告Ｘ）が第三者にサブライセンスを付与し得る

ことが前提とされていたこと，（５）実際にも，

原告Ｘは正式な契約書の締結前に，第三者との

間でサブライセンス契約を締結し，サブライセ

ンシーを通じて，Ａブランド製品の製造販売を

5．2 事実認定

行っており，Ａもこれを認識していたものの，

2004年11月30日付けの書面をもって，正式の契

約書の締結に向けた交渉を破棄する旨の通告を

行うまで，Ａが原告Ｘに対して，異議を述べる

ことはなかったこと，（６）原告Ｘは，被告Ｙ

がシューズについてのサブライセンスを受ける

ことに興味を示したことから，Ａとの間で，シ

ューズのライセンスに関する交渉を開始するこ

ととし，Ｔ５）に対して，Ａとの交渉を依頼した

こと，（７）Ｔは，Ａに対し，原告Ｘがシュー

ズについてのライセンスを受けることを希望し

ていること，シューズについてのサブライセン

シーの候補は被告Ｙであることを伝え，これを

受けて，Ａは，2003年８月24日には，シューズ

についてのライセンスを付与する条件（保証ミ

ニマムロイヤリティの額）を提示したこと，

（８）原告Ｘは，Ａから提示された条件を受諾

し（このことは，保証ミニマムロイヤリティの

額が，2004年11月までに，原告ＸとＡとの話合

いによりほぼ合意に至った内容を記載した契約

書案において，上記Ａの提示額どおり維持され

ていることからも裏付けられる。），Ａに対して，

シューズのライセンスについてもMOUを作成

することを提案したこと，（９）これに対し，

Ａは，2002年７月にアパレルとシューズ以外の

アクセサリーについてMOUを締結した後，原

告Ｘとの間における正式の契約書の内容の調

整，確定が難航し，交渉が長引いていたことか

ら，シューズについてのライセンスの付与を正

式の契約書の早期締結の契機とすべく，シュー

ズについては，MOUの作成を行わないで，シ

ューズ以外のものと併せて正式の契約書に盛り

込むことにするよう求めたこと，（10）原告Ｘ

とＡとは，シューズを含めた正式の契約書を作

成することとし，2003年９月16日より前の段階

で，アパレルとシューズ以外のアクセサリー及

びシューズとを合わせた許諾条件の数字（ミニ

マムセールス量）につき交渉し，これを合意し
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たこと，（11）Ａは，正式の契約書の締結前に，

原告Ｘが被告Ｙをシューズに関するサブライセ

ンシーとしたことや被告ＹがＡブランド製品の

製造販売を開始したことを認識していたにもか

かわらず，2004年11月30日付けの書面をもって，

正式の契約書の締結に向けた交渉を破棄する旨

の通告を行うまで，原告Ｘに対して，異議を述

べることはなかったほか，Ａは，アパレルとシ

ューズ以外のアクセサリーと，シューズとで，

原告Ｘに対し，格別異なる対応や取り扱いをし

ていなかったこと，が認められる。

上記認定判断に基づき，裁判所は，被告Ｙの

各主張を以下に示すとおり排斥している。

（1）詐　欺

原告Ｘが本件基本契約締結にあたって「Ａ」

ブランドについて「シューズ」に関するサブラ

イセンス権限を有していなかったにもかかわら

ず，これがあるかのように装って被告Ｙを欺罔

したとの事実を認めることはできない。

（2）錯　誤

被告Ｙにおいて，原告Ｘがサブライセンス権

限を有していなかったにもかかわらずこれを有

すると誤信したとの事実は認められず，被告Ｙ

にこの点に関する錯誤があったということはで

きない。

（3）条件欠落・瑕疵担保

原告Ｘは遅くとも本件基本契約締結前におい

てＡから「シューズ」に関するライセンスを付

与され，被告Ｙに対するサブライセンス権限を

有していたと認められることから，条件が欠落

しているとは認められず，かつ，本件基本契約

の目的である債権に瑕疵があったとはいえな

い。

5．3 被告主張に対する判断

海外ブランドを我が国に導入するに際して

は，我が国所在の事業者が海外ブランドに係る

商標のライセンスを取得し，当該商標を使用し

たブランド品を製造・販売する事業（ライセン

スビジネス）を営むことが少なくない。

この場合におけるライセンス・スキームとし

ては，①海外の商標権者（マスターライセンサ

ー）が，ライセンスビジネスを営む我が国所在

の事業者（マスターライセンシー）との間で，

海外ブランドに係る商標について，我が国にお

いて登録された全ての指定商品・役務を対象と

する対応商標の包括的なライセンスを内容とす

るマスターライセンス契約を締結し，その後，

②マスターライセンス契約に基づいて，マスタ

ーライセンシー（サブライセンサー）が特定の

指定商品・役務に係る商標の使用を希望する我

が国所在の事業者（サブライセンシー）との間

で，当該指定商品・役務ごとに，当該商標のサ

ブライセンスを内容とするサブライセンス契約

を締結することが多い（各当事者の関係概略図

は以下のとおりである。）。

海外の商標権者（マスターライセンサー）に

とっては，マスターライセンシーに対して包括

ライセンスを行うことによって，我が国におけ

る商標ライセンスの一元的管理を行うことがで

き，かつ，各サブライセンシーの財務状態等に

よってはロイヤリティの支払を受けることがで

6．1 海外ブランド導入に伴うライセンス
ビジネスについて

6 ．検　　討
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きないリスクをヘッジすることができるメリッ

トがある。マスターライセンシー（サブライセ

ンサー）にとっても，顧客誘引力のある海外ブ

ランドを我が国に導入し，指定商品・役務ごと

に適切なサブライセンシーを選定し，サブライ

センスを行うことによって，ライセンス事業に

よる収益を図るというメリットがある。サブラ

イセンシーにとっても，自己が注力する特定の

商品分野を対象とした海外ブランドに係る商標

のサブライセンスを取得することによって，当

該海外ブランド品の製造販売事業により収益を

図るというメリットがある。

本件においても，訴外Ａが海外の商標権者に，

原告Ｘがマスターライセンシー（サブライセン

サー）に，被告Ｙがサブライセンシーにそれぞ

れ該当する。

このようなサブライセンス・スキームは，各

契約当事者に上述したメリットがある反面，複

数当事者間において複数契約が締結されること

から，各契約内容の齟齬等に起因する紛争に発

展することも珍しくない。本件においても，特

定の許諾商品（シューズ）を対象とする商標ラ

イセンスに関し，マスターライセンシー（サブ

ライセンサー）のサブライセンス権限の存否に

ついて各契約当事者の認識に齟齬が生じたこと

により，深刻かつ大々的な紛争が生じるに至っ

ている。

（1）契約紛争によりサブライセンシーが被る

不利益について

サブライセンス契約関連紛争において，とり

わけサブライセンシーとなろうとする者にとっ

ては，海外の商標権者（マスターライセンサー）

とマスターライセンシー（サブライセンサー）

との紛争に巻き込まれることによる不利益は大

きい。すなわち，サブライセンシーは，自らが

6．2 サブライセンシーになろうとする者
が取るべき対応策について

製造販売しようとする商品（許諾商品）につい

て，マスターライセンシーがサブライセンス権

限を有していることを当然の前提としてマスタ

ーライセンシーとの間でサブライセンス契約を

締結し，これにより対象商標を使用して商品の

製造販売事業を営むのが通常である。しかるに，

サブライセンス契約締結後に，当該許諾商品が

マスターライセンス契約所定の許諾商品の範囲

外であることが判明し，或いは，マスターライ

センス契約が何らかの事情により終了するに至

ったような場合には，マスターライセンシー

（サブライセンサー）のサブライセンス権限が

存しない以上，サブライセンシーの正当な商標

使用権限の基礎が失われ，サブライセンシーに

よる商品の製造販売行為は商標権侵害を構成

し，よってその製造販売事業に直接的かつ深刻

な支障が生じることとなる。

本件においても，被告Ｙは，Ａと原告Ｘとの

紛争発生後，Ａより，原告Ｘが「シューズ」を

許諾商品とするサブライセンス権限を有しない

ことを根拠として，被告Ｙの商標使用が商標権

侵害を構成する旨の警告を受けており，その結

果として，被告Ｙは商品の製造販売を中止した

模様である。

以上のような事情に鑑みれば，サブライセン

シーにとっては，本件のような契約紛争に巻き

込まれないようにするため，或いは，巻き込ま

れても自己の製造販売事業を継続するために，

必要な措置をサブライセンス契約締結に先立っ

て取っておくことが極めて重要である。そこで，

以下では，サブライセンシーがマスターライセ

ンシー（サブライセンサー）との間の契約締結

局面で取るべき対応策を解説する。

（2）サブライセンシーが取るべき対応策

１）〔前提〕ライセンス契約の法的性質

サブライセンス契約に限らず，ライセンス契

約を締結した場合，ライセンシーは，権利者
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（ライセンサー）に対して「ライセンス対象権

利の侵害に基づく差止請求権・損害賠償請求権

を行使しない」との不作為を請求できる地位を

有するに過ぎない。換言すれば，上記地位を超

えて，ライセンス対象権利の円満・十全な使用

を実現するために必要となる措置をライセンサ

ーに請求できる地位を当然に取得するものでは

ないと一般に解されている６）。

従って，サブライセンス権限の存否を巡る紛

争が発生した場合，サブライセンシーは，サブ

ライセンス契約を締結したことの一事をもっ

て，マスターライセンシー（サブライセンサー）

に対して，紛争解決に向けた善処を当然に求め

ることはできない。言い換えれば，善処を求め

ることができるようにするためには，その旨の

別段の合意（特約）が必要となるわけである。

２）サブライセンス契約に基づく保護を求め

るために取るべき措置

サブライセンシーは，海外の商標権者（マス

ターライセンサー）とは契約関係にない以上，

サブライセンス権限の存否について紛争が生じ

た場合に備えて，マスターライセンシー（サブ

ライセンサー）との契約においてマスターライ

センシー（サブライセンサー）に善処を求める

ことができるよう契約上の手当てを行っておく

ことが望まれる。併せて，マスターライセンシ

ー（サブライセンサー）との契約を締結するか

否かを検討・決定するに先立って，サブライセ

ンス権限の存否等を入念に調査しておくことが

肝要である。

① 事前調査（Due Diligence）の重要性

ア　サブライセンス権限の調査・確認

サブライセンス契約を締結するにあたって

は，その前提として，マスターライセンシー

（サブライセンサー）のサブライセンス権限を

調査することが極めて重要である。本件との関

係でいえば，被告Ｙとしては「シューズ」（許

諾商品）についてのサブライセンス権限の存否

を入念に調査・確認しておくべきであった。

この調査・確認手法として最も直裁的なの

は，マスターライセンス契約の許諾条項の文言

を実際に確認することである。サブライセンシ

ーとしては，まずもって許諾条項の文言の確認

要請を行うべきである。

なお，マスターライセンス契約においては，

マスターライセンシー（サブライセンサー）が

契約条項について守秘義務を負っている場合が

少なくない。しかしながら，許諾条項の一部が

守秘義務の対象に含まれている場合であって

も，当該守秘義務対象部分は黒塗り（マスキン

グ）するなどの方策を講じたうえで，マスター

ライセンシー（サブライセンサー）が守秘義務

を負わない部分については可能な限り許諾条項

の内容をチェックする機会を確保すべきであろ

う。また，仮に許諾条項の全部について守秘義

務が課せられているような場合には，マスター

ライセンシー（サブライセンサー）に対し，

〔マスターライセンシーが当該許諾商品につい

て対象商標のサブライセンス権限を有し，かつ，

当該サブライセンシー候補に対してサブライセ

ンスすることを承諾する旨〕の確認書面をマス

ターライセンサーより徴求することを要請すべ

きであろう。さらに，当事者への開示が受け入

れられない場合には，当事者から委任を受けた

代理人弁護士に開示させる等の措置を講じるこ

とも考えられる。

なお，サブライセンス権限の調査に際しては，

権限の存否に止まらず，存続期間や終了条件

（Term及びTermination条項）についても併せ

て調査・確認すべきである。

イ　紛争解決条項

本件においては，サブライセンス権限に関す

る許諾条項の他にも，本件紛争をより一層複雑

にしたものと思われる条項が存在する。これが

紛争解決条項である。かかる意味において，事
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前調査に際しては，紛争解決条項の内容をも十

分に調査・確認すべきであったといえる。

すなわち，本件では，サブライセンス権限の

存否が争われた後，原告ＸがＡ及びその親会社

を被告として米国裁判所にて訴訟を提起するに

至っている。その背景として，マスターライセ

ンス契約の紛争解決条項には米国裁判所での訴

訟手続を選択する旨の定めがされていたのでは

ないかと推察される。そのため，本件では，Ａ

と原告Ｘとの間の紛争は米国訴訟手続にて，原

告Ｘと被告Ｙとの間の紛争は我が国の訴訟手続

にて，それぞれ分断された形で審理されること

となっており，紛争がより一層複雑化するに至

っている。

② 契約上の手当ての重要性＝表明保証＋違

反時の義務規定

事前調査の重要性は上述したとおりである

が，事前調査と併せて重要なことは，紛争発生

時におけるマスターライセンシー（サブライセ

ンサー）の善処を義務付けるよう契約上の手当

てを的確に行うことである。この点，事前調査

の結果，マスターライセンシー（サブライセン

サー）がサブライセンス権限を有すると考えら

れたとしても，調査範囲の限界や契約締結後の

事情変化如何では，いつ何時，マスターライセ

ンシー（サブライセンサー）のサブライセンス

権限の存否に関する紛争が発生するとも限ら

ず，このような場合には，サブライセンス契約

に基づいてマスターライセンシー（サブライセ

ンサー）に種々の善処を求める必要性が高い。

そこで，以下では，紛争が発生した場合にサブ

ライセンシーのリスクを低減するために有用な

規定を解説する。

ア　表明保証条項

表明保証条項とは，契約の一方当事者が特定

の事実及び／又は法律関係が真実である旨を表

明し，かつ，保証する義務を負う旨の条項をい

う。本件でいえば，マスターライセンシー（サ

ブライセンサー）である原告Ｘが「シューズ」

（許諾商品）のサブライセンス権限を真実有す

ることを表明し，かつ保証することを意味する。

かかる表明保証条項に反して，仮に原告Ｘが

「シューズ」（許諾商品）のサブライセンス権限

を有していなかったことが後に判明したとき

は，原告Ｘが条項違反に基づく契約上の責任を

負うことになる。

イ 表明保証違反時の義務…（ i ）善処，（ii）

補償（損害＋費用）

表明保証条項に違反した場合の契約上の責任

として規定すべきは，（ i ）善処，（ii）補償（損

害＋費用）である。以下，それぞれに分けて解

説する。

（ i ）善処

善処義務の内容であるが，マスターライセン

シー（サブライセンサー）がマスターライセン

サーとの交渉を行い，又はマスターライセンサ

ーに対して法的措置を講じることにより，許諾

商品のサブライセンス権限を維持・確保するた

めに必要となる措置一切（善処）をマスターラ

イセンシー（サブライセンサー）の費用と責任

において請求できる旨の規定をサブライセンス

契約に設けるべきである。「善処」の内容につ

いては，仮にマスターライセンサーがサブライ

センシーに対して商標権侵害の警告・訴訟に及

んだときは，マスターライセンシー（サブライ

センサー）が交渉を行い，訴訟に補助参加し，

及び／又はマスターライセンサーに対してサブ

ライセンス権限の存在の確認を求める訴訟を提

起する等の内容をも含むように規定すべきであ

る。

（ii）補償（損害＋費用）

上記の（ i ）の善処義務に加えて，仮にマス

ターライセンサーがサブライセンシーに対して

商標の使用差止め（具体的には，許諾商品の製

造販売の差止め）及び損害賠償を請求した場合

には，これに起因してサブライセンシーに発生
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した費用（弁護士費用を含む）及び損害一切を

マスターライセンシー（サブライセンサー）が

補償する旨の規定を設けるべきである。

具体的には，本件でいえば，被告ＹがＡとの

訴訟において敗訴したときは，被告ＹがＡに対

して支払うべき損害賠償金を原告Ｘが全て補償

する旨を規定することが肝要である。また，被

告Ｙとしては，Ａから商標使用差止めを請求さ

れて紛争に発展したことに起因して，Ａブラン

ドの我が国における製造販売事業に支障が生

じ，その結果として逸失利益相当の損害を被る

ことも想定される。このような場合，逸失利益

相当の損害額を立証することは必ずしも容易で

ないことからすれば，サブライセンス契約にお

いて当該損害賠償額の予定を定めておくことが

考えられる（かかる合意は，民法420条７）によ

り有効である。）。

以上の措置を講じていれば，本件でも，被告

ＹがＡからレターを受領した段階においても，

即座に我が国市場において対象商品の製造販売

を停止することなく，まずは，原告Ｘに対して

善処を要求し，その後，仮にＡから商標の使用

差止め等を求めて提訴された場合であっても原

告Ｘに防御を要請し，かつ，敗訴時の損害賠償

等の負担を原告Ｘに求めることで対応可能であ

ったとも評しうる。

（3）被告主張の位置付け

裁判所が整理した被告主張を参照するに，被

告Ｙの法律構成としての詐欺・錯誤・条件欠

落・瑕疵担保は，いずれも，「シューズ」（許諾

商品）について原告Ｘのサブライセンス権限が

本件基本契約締結当時に欠落していたことを前

提とする主張であった。この主張を受けて，裁

判所は，サブライセンス権限の存否を検討し，

その結果，本件基本契約締結当時に原告Ｘがサ

ブライセンス権限を有していた旨を認定判断す

ることによって，被告Ｙの上記主張を全て排斥

している。

この点，判決文には必ずしも現れない証拠・

事実関係等がありうるため，あくまで可能性と

しての指摘に止めるも，被告Ｙとしては，契約

書上の手当てが十分でなかった本件において

も，原告Ｘがサブライセンス権限を有する旨を

表明・保証したとの主張構成を前提として，原

告ＸとＡとの紛争発生以降も対象商品の製造販

売を継続しつつ，まずは原告Ｘに善処を求める

対応もあり得たのではないかと思われる。

すなわち，本件基本契約第１条（趣旨）には，

「今般，Ｙは，本商標を付した第２条記載本商

品の日本国内及びその他の国での製造，及び日

本国内での販売を希望し，Ｘは同権利をＹに再

許諾することに合意したので」（下線部は筆者

による）との文言が規定され，これによれば，

原告Ｘは「シューズ」８）のサブライセンス権限

があることを当然の前提として表明・保証した

とも評しえなくもない。また，真偽は定かでは

ないも，被告主張によれば，サブライセンス契

約締結前の仮契約書において，原告Ｘの「シュ

ーズ」のサブライセンス権限を基礎付ける法的

根拠が記載されていなかったため，被告Ｙが原

告Ｘにその根拠となる原契約の存在の明記を要

求したところ，原告Ｘが本件基本契約第1条の

とおり，2002年７月１日付けMOUを記載した

との経緯がある。これらの経緯によっても，原

告Ｘが「シューズ」（許諾商品）のサブライセ

ンス権限を表明・保証したとの主張構成はあり

得るのではなかろうか。

本件では，Ａが被告Ｙに対して商標権侵害警

告をした2005年２月時点において，被告Ｙが原

告Ｘにその旨を通知して相談・協議したか否か

は必ずしも明らかでない。本件の紛争は，原告

Ｘのサブライセンス権限の存否に起因する紛争

である以上，上記したとおり，被告Ｙの対応と

しては，即時に対象商品の製造販売を中止し，

原告Ｘへのロイヤリティの支払を停止するので
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はなく，まずは原告Ｘに相談し，原告Ｘに対し

て善処を要求する等の対応を取って然るべきで

あったともいえる。サブライセンス契約上，表

明保証及び違反時の措置が明確に定められてい

なかったとしても，紛争発生時に別途通知・相

談・協議することによって，同様の取り決めを

行い，合意する等の方策があったともいい得

る。

以上に述べたとおり，本件は，とりわけサブ

ライセンシーである被告Ｙにとって得るべき教

訓の多い事案であったが，他方で，マスターラ

イセンシー（サブライセンサー）である原告Ｘ

にとっても，サブライセンス契約を締結するに

先立って，サブライセンス権限の存在を海外の

商標権者（マスターライセンサー）Ａとの関係

において書面で徴求しておくことの重要性を改

めて痛感すべき事案であったといえる。

すなわち，本件では，原告Ｘが「シューズ」

（許諾商品）のサブライセンス権限の書面確認

を経ていなかったが故に，①被告Ｙによるロイ

ヤリティ未払いという事態のみならず，②本件

訴訟において自己が有効にサブライセンス権限

を有していたことを立証せざるを得ない事態に

直面せざるを得なくなった。のみならず，サブ

ライセンス権限存否の紛争が発生したことを受

けて，本件訴訟だけでなく，Ａとの関係におい

ても，米国裁判所に訴訟提起をし，多くの時

間・費用・労力をかけてライセンス権限の維

持・確保のための対応を余儀なくされたといえ

る。

かかる紛争の発生を未然に防ぐためには，原

告Ｘとしては，サブライセンス契約締結に先立ち，

最低限，当該ライセンス権限の存在を書面上担保

すべく，Ａとの間で確認書（Memorandum of

Understanding等）を締結することが極めて重

6．3 マスターライセンシー（サブライセ
ンサー）が取るべき対応策

要である。この点，判決文によれば，本件では，

「シューズ」のライセンスよりも先行する「ア

パレルとシューズ以外のアクセサリー」につい

ての正式なライセンス契約書面の確定作業が難

航していたことから，「シューズ」のライセン

スに関するMOUを作成せずに，全ての許諾商

品を対象とする正式なライセンス契約書面の確

定を進める方向で交渉が行われた旨の経緯が認

定されているが，やはり「シューズ」のライセ

ンス合意がされた時点で簡単な内容であっても

当事者の署名・押印付き書面による確認を必ず

取っておくことの重要性は極めて高く，そのこ

とは本件紛争が後に発生したことによっても如

実に裏付けられている。

（1）書証総論

本件では，裁判所が原告Ｘのサブライセンス

権限の存否を認定判断するにあたり，その証拠

として，関係当事者間の電子メールによるやり

取りを採用している。そこで，以下では，実務

上頻繁に行われる電子メールのやり取りについ

ての民事訴訟法上の証拠としての位置付けを簡

単に解説しておく。

民事訴訟法上，書証とは，裁判官が文書を閲

読して，読みとった記載内容を証拠資料とする

ための証拠調べを意味する。ここでいう文書と

は，文字その他の記号によって作成者が思想，

判断又は認識を表現した有形物をいうところ，

電子メール９）も文書に含まれる10）。

我が国の民事訴訟法においては，文書の証拠

能力（書証としての証拠調べの対象となりうる

適格）について制限はないと一般に解されてお

り11），したがって電子メールも証拠能力を有す

る。電子メールが証拠法との関係で問題となる

とすれば，以下（２）で述べるとおり，証拠力

を指摘することができよう。

6．4 （補論）電子メールの書証としての取
り扱いについて
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（2）電子メールの証拠力

証拠力には，①形式的証拠力としての文書の

真正（当該文書の記載内容が作成者の意思に基

づいて作成されたといえるか）の問題と，②実

質的証拠力（立証主題たる事実を証明すること

に文書の記載内容がどの程度寄与するものか）

の問題がある。

まず，形式的証拠力との関係でいえば，電子

メールは，その作成主体をどのように特定する

のかという問題がありうる。電子メールでのや

り取りの中には，当該メールの送信者の氏名を

メール本文やメールアドレス等から特定するこ

とが困難な場合があり，このような場合には，

当該電子メールが誰の意思に基づいて作成され

たのかを特定しえず，形式的証拠力を欠くこと

になる。

次に，実質的証拠力との関係でいえば，電子

メールは，本来的に特定の事実等を網羅的に記

録・証明するために作成されるというよりも，

日々の業務において指示・連絡等を迅速に行う

べく必要最小限の内容を送受信者間で分かる程

度に簡略化して作成されるという性質を有する

ことから，議事録や報告書等のように当該文書

の記載内容がまとまりのある一体のものとして

完結するような体裁で作成されたものとはいえ

ないものが少なくなく，記載が断片的な場合や，

第三者（裁判所を含む）にとって記載内容が必

ずしも一義的に理解できない場合が往々に見受

けられる。このような場合には，電子メールの

実質的証拠力は必ずしも十分なものとはいえ

ず，裁判所の心証形成に与える寄与は少ないと

いわざるをえない。

本件では，原告Ｘのサブライセンス権限を明

確かつ端的に証明する文書（例：MOU）が存

在しなかったが故に，これに代えるものとして

電子メールのやり取りを多数証拠提出せざるを

得なかったものと推察される。本件では，原告

Ｘにとっては幸いにも，電子メールのやり取り

も，その他の各証拠とともに裁判所によって事

実認定の基礎として採用され，その結果として

サブライセンス権限の存在を証明するものとし

て寄与したといえるが，他方で，電子メールが

内包する上記性質に鑑みれば，電子メールが訴

訟実務上一般に高い実質的証拠力を有するとは

いえず，よって当事者としては電子メールに安

易に頼るべきでなく，重要な事実や法律関係

（とりわけ，サブライセンス権限等の法律関係

の存否）については，別途明確な書面を作成す

る体制を整えるべきであろう。

＊脱稿後，本件に関する控訴審判決（知的財産

高等裁判所平成22年９月29日判決・知財高裁

平成22年（ネ）第10034号ロイヤリティ・損

害賠償請求控訴事件）に接した。控訴審判決

も，本件判決と同様の論旨により，Ｙの主張

を排斥している。

注　記

1） MOUは我が国では「覚書」に相当するものであ

る。本件において，Ｘ及びＡは，後に正式なラ

イセンス契約を締結したときはライセンス契約

をMOUに取って代わるものとすることを予定し

ていたが，他方で仮に正式なライセンス契約が

締結されないような想定外の事態が生じた場合

には，MOUを正式な契約書に置き換える旨を合

意していた。

2） 米国訴訟においては，原告Ｘが裁判所の証拠開

示命令に故意に違反したことが裁判所によって

認定され，これにより，Ａの排除制裁（Ａを提

訴した裁判及びＡによる反訴の裁判において，

原告Ｘに対して一切の証拠の提出を認めないと

いう制裁）が認められ，原告Ｘの訴えが却下さ

れるとともに，Ａの訴えについては，原告Ｘに

よって自発的に承認されたものとみなされ，原

告Ｘはこれに防御することが認められないとさ

れた。かかる判断に対して原告Ｘが上訴すると

ともに，Ａに和解申入れをし，その結果として

両者間で和解契約及びライセンス契約が締結さ

れた。

3） 民法95条本文は，法律行為の要素に錯誤があっ
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たときは，意思表示は無効とする旨を定めてい

る。被告Ｙは，本件基本契約を締結する旨の意

思表示をするにあたり，原告Ｘにサブライセン

ス権限があるか否かという重要な事項（法律行

為の要素）に錯誤があったとして，自らした意

思表示は無効であると主張している。

4） 民法561条及び563条は，契約当事者が売買の対

象とした権利の全部又は一部を売主が買主に移

転することができない場合（すなわち，債権に

瑕疵がある場合）に買主による契約解除権を認

めている（民法559条は，売買以外の有償契約に

ついて民法561条及び563条を準用する規定であ

る。）。被告Ｙは，本件基本契約の基礎となるサ

ブライセンス権限を原告Ｘが取得して被告Ｙに

適式にサブライセンスすることができなかった

場合にあたるとして，本件基本契約を解除する

との主張をしている。

5） Ｔは，原告Ｘのために外国会社との商談を行う

会社に所属する者である。

6） 特許権についての通常実施権に関する説明部分

であるも，中山信弘「特許法〔初版〕」426頁

（2010年，弘文堂）

7） 民法420条１項は，当事者が債務不履行による損

害賠償額を予定することができること及び裁判

所がその額を増減することができない旨を規定

している。

8）「シューズ」は，本件基本契約第２条の「本商

品」に含まれている。

9） 実務上は，電子メールをプリントアウトした紙

が文書として証拠提出される。

10） 書証，文書の定義につき，伊藤眞「民事訴訟法

〔第３版３訂版〕」367頁（有斐閣，2008年）

11） 前掲注10）伊藤眞「民事訴訟法」369頁

（原稿受領日　2010年９月14日）
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