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（出典：商標公報登録第４９４２８３３号） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：東京地判平成２６年１１月２８日（平２６（ワ）７６７号）別紙被告商品目録） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部を切り出して商標登録した上で、他者による当

該名称の使用を排除できるかが争われた。 

事案の概要 

日産化学工業株式会社は、高コレステロール血

症治療剤「ピタバスタチンカルシウム」の原薬を

創製、製造し、興和株式会社がそれをグローバル

展開（開発、製剤製造、販売、他社提携など）し

ている。 
興和は、指定商品を薬剤、登録商標をＰＩＴＡ

ＶＡ（標準文字）とする商標権（本件商標権）を

有しており、日産化学工業は、ピタバスタチンカ

ルシウム塩及びその保存方法に関する特許権（本

件特許権）を有している。 
これに対し、ピタバスタチンカルシウムを有効

医薬品の販売名については、医薬品取り違えに

よる医療事故防止の観点から、平成１７年９月２

２日の厚生労働省の通知により、新たに承認申請

される医療用後発医薬品（ジェネリック医薬品）

の販売名として一般名を用いることが基本とされ

た。また、厚労省通知前に承認された医療用後発

医薬品については、その販売名としてブランド名

のままでよいこととされているものの、医療従事

者からの強い要望を受け、平成２３年１２月２７

日、日本ジェネリック製薬協会は、会員企業に対

し、類似した名称による取違えを回避する観点か

ら、既存のブランド名から一般名への変更に努め

るよう要請した。 

このような状況において、医薬品の一般名の一
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成分とするジェネリック医薬品が多くの製薬会社

によって製造販売されていたが、各社の製品は、

製品のパッケージであるＰＴＰシートや錠剤自体

に「ピタバ」という表記がされていた。 
そこで、興和は、上記製品を製造販売していた

①Meiji Seika ファルマ株式会社、②沢井製薬株式会

社、③ニプロ株式会社、④小林化工株式会社、⑤

東和薬品株式会社、⑥共和薬品工業株式会社、⑦

テバ製薬株式会社の各社に対して、「ピタバ」の

表記をした製品の販売の差止等を求めて本件商標

権侵害訴訟を提起した。また、日産化学工業は、

ピタバスタチンカルシウム塩を含む製品の製造販

売準備をしているダイト株式会社や持田製薬株式

会社等に対する特許権侵害訴訟を提起した。 
本件は、先発医薬品企業による特許権及び商標

権を用いたライフサイクルマネジメント（ＬＣ

Ｍ）戦略のうちの商標権についてのものである。 

東京地裁判決 

興和が提起した上記７件の商標権侵害差止訴訟

は、いずれも請求が認められなかった（①東京地判

平成２６年８月２８日（平２６（ワ）７７０号）、

②東京地判平成２６年１０月３０日（平２６（ワ）

７６８号）、③東京地判平成２６年１０月３０日

（平２６（ワ）７７３号）、④東京地判平成２６年

１１月２８日（平２６（ワ）７６７号）、⑤東京地

判平成２６年１１月２８日（平２６（ワ）７７２

号）、⑥東京地判平成２７年４月２７日（平２６

（ワ）７６６号）、⑦東京地判平成２７年４月２７

日（平２６（ワ）７７１号））。これらの判決は、

結論は同じであるものの、理由づけに違いが見ら

れ、以下のように整理できる。 

判決①（高野裁判長）、判決④⑤（東海林裁判長） 

判決①④⑤は、被告商品に付された「ピタバ」と

いう各標章は、医薬品の販売名等の類似性に起因す

る調剤間違いや患者の誤飲等の医療事故を防止する

目的で、被告各商品の有効成分がピタバスタチンカ

ルシウムであることの注意を喚起するためにその略

称を錠剤の表面に記載したものであり、主たる取引

者、需用者である医師や薬剤師等の医療関係者及び

患者が被告各商品に接したときにもそのような表記

として認識される、とした。そして、被告商品に付

された各標章は、商標としての自他商品識別機能を

果たす態様で使用されているということはできず、

本件商標の「使用」に該当しないと判断した。 

判決⑥⑦（嶋末裁判長） 

判決⑥⑦は、医療事故防止を目的とする上記厚

労省の通知や日本ジェネリック製薬協会の通知を

踏まえると、販売名のうち有効成分、剤型、有効

成分の含有量に係る部分は後発医薬品の性質を示

すために付される名称であり、需要者等も同部分

をかかる表示がなされたものと認識するから、同

部分は出所識別機能を有するものではなく、やは

り本件商標の「使用」には該当しないとした。 
また、本件商標登録出願は医薬の特許権の存続

期間満了後に原告のライセンシー以外の者による

後発医薬品市場への参入を妨げるという不当な目

的でされたことが推認されるし、本件商標使用を

原告に独占させることは薬剤の取り違えを回避す

る手段が不当に制約されて公共の利益に反するた

め、無効とされるべきものであるとした。 
その上で、先発医薬品企業が後発医薬品企業の

市場参入を阻止する手段は、特許権によるべきで

あり、本件商標と、薬剤の取違えを回避するため

に印字された「ピタバ」の文字からなる被告標章

とが類似する旨主張することは、公益上、容認で

きないと付言した。 

判決②③（長谷川裁判長） 

判決②③は、本件商標と被告各標章は、「ピタ

バ」という同一の称呼を生ずるものであり、需要

者等のうち医療従事者においては同一の観念を生

じさせること、患者においてはいずれに関しても

特段の観念を想起することがないことを考慮する

と、被告各商品に付された被告各標章に接した需

要者等は、特に上記称呼の同一性により、本件商

標との間で商品の出所に混同を来すおそれがある

として、両者の類似性を認めた。 
その上で、需要者ないし取引者のうち一般に医療

従事者においては、医薬品に付された「ＰＩＴＡＶ

Ａ」の記載から本件物質を想起すると認められるの

で、本件商標の指定商品のうち本件物質を含有しな
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い薬剤に本件商標を使用した場合には、需要者等が

当該薬剤に本件物質が含まれると誤認するおそれが

あるとして、本件商標は「商品の品質…の誤認を生

ずるおそれがある商標」（商標法４条１項１６号）

に当たり無効事由があるとした。 
また、判決②は、本件商標は使用されておら

ず、不使用取消審判により取り消されるべきこと

が明らかであるから、その商標登録に係る商標権

に基づく差止請求は権利の濫用に当たり許されな

いとした。 

知財高裁判決 

その後、上記③の控訴審である知財高判平成２

７年６月８日（平２６（ネ）１０１２８号）（鶴

岡裁判長）、①の控訴審である知財高判平成２７

年７月１６日（平２６（ネ）１００９８号）（富

田裁判長）、⑤の控訴審である知財高判平成２７

年７月２３日（平２６（ネ）１０１３８号）（清

水裁判長）、②の控訴審である知財高判平成２７

年８月２７日（平２６（ネ）１０１２９号）（富

田裁判長）、④の控訴審である知財高判平成２７

年９月９日（平２６(ネ)１０１３７号）（設楽裁判

長）が出され、いずれの判決も、被控訴人標章

（被告標章）の使用は自他識別力を有しないなど

として、控訴を棄却している。 
これらの判決のうち、知財高判平成２７年７月

１６日と知財高判平成２７年８月２７日は、平成

２６年商標法改正で規定された２６条１項６号を

適用し、被控訴人標章（被告標章）が「需要者が

何人かの業務に係る商品であることを認識するこ

とができる態様により使用されていない商標」に

該当するとした点は注目される。 
 

Practical tips 

ＰＩＴＡＶＡ商標権非侵害を導く理由づけは複数

あり、どの理由が非侵害を導く上で最も説得力があ

るかについて、裁判官毎に評価が分かれているよう

に見える。しかし、いずれの判決においても非侵害

の結論は揺るがない。その価値判断の根底には、一

般名の一部の表記が医療事故防止という公益目的に

基づくことがあるものと思われる。すなわち、本件

のような知財と医療安全の交錯分野においては、医

療安全が勝ると言えよう。 
従って、上記一連の判決からは、後発医薬品企

業にとっては、一般名の一部を用いた商標権の侵

害が認められるリスクは極めて低くなったと評価

してよいと思われる。これに対し、先発医薬品企

業としては、後発医薬品企業の市場参入を阻止す

る手段として、嶋末裁判長が付言するようにまず

は特許権を活用すべきであり、そのほか、意匠権

や商標権を活用したＰＴＰ包装の形態やパッケー

ジデザイン等の保護も考慮すべきであろう。 


