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他人の商標を自身の商品の出所を示すために使用する行為に 

言論の自由に関する Rogers テストが適用されないことを判示した最高裁判決の紹介 
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１．概要 

 本件は、他人の商標をパロディとして使用する行為が商標権侵害を構成するか否かが争われ

た事案である。原審である CAFC は、パロディのような表現的行為には、通常の商標権侵害の

判断基準ではなく言論の自由に関する Rogers テストが適用されると判示した。これに対し、最

高裁は、表現的行為であっても他人の商標を自己の商品の出所を示すために使用する行為には

Rogers テストが適用されない旨を判示した1。 

 

２．事件の背景 

 Jack Daniel’s Properties, Inc. （JD 社）は、ウイスキー「Jack Daniel’s」等の製品に関する複

数の商標を有し、ライセンス等を行っていた。VIP Products LLC（VIP 社）は、有名な飲料の

ボトルを模したゴム製の犬のおもちゃのシリーズ「Silly Squeakers」を販売していた。2013 年、

VIP 社は、Silly Squeakers シリーズの一つとして、Jack Daniel’s のボトル（下図左）を模した

「Bad Spaniels squeaker toy」（下図中央）を発表した。 

                                                   
1 https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf 

https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf
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 Bad Spaniels にはスパニエル犬が表示されているとともに、Jack Daniel’s の「Old No.7 Brand 

Tennessee Whiskey」のロゴが「The Old. No2 on Your Tennessee carpet」（カーペット上での

排泄）に変更されている。また、Bad Spaniels は販売用の吊り札（上図右）でパッケージされ

ており、その左上に Silly Squeakers のロゴが、右上に Bad Spaniels のロゴがそれぞれ配置され

ている。また、吊り札の下部には「この製品は Jack Daniel Distillery とは提携していない」旨

の免責事項が記載されている。 

 2014 年、JD 社は VIP 社に対して、Bad Spaniels の販売の中止を求めた。これに対応して、

VIP 社は、Jack Daniel’s のボトルが商標によって保護されるものではないと主張して、Bad 

Spaniels が JD 社の商標を侵害および希釈化するものではないとの確認と、JD 社の商標登録の

取消しを求める訴えをアリゾナ地区連邦地方裁判所に提起した。JD 社は、Bad Spaniels が Jack 

Daniel’s の商標を侵害および希釈化するものであるとして、Bad Spaniels の販売の差止め等を求

める反訴を提起した。 

 

３．下級審判決の内容 

（１）VIP 社の主張 

 VIP 社は、商標の侵害および希釈化に対する反論として、（ⅰ）Bad Spaniels の使用は指示的

フェアユースに該当すること、（ⅱ）Bad Spaniels は表現的作品であるから、言論の自由を保障

する合衆国憲法修正第 1 条により保護され、Rogers テストが適用されることを主張した。 

 

（２）地方裁判所の判断 

 Ａ．指示的フェアユースについて 

 指示的フェアユース（Nominative fair use）とは、被告が原告商標を、原告の商品や役務を記
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述・識別するために使用した場合には、結果的にその使用の目的が被告自身の商品や役務を記

述することにあるとしても適法であるとする判例法理をいう2。 

 地裁は、原告商標の使用が指示的であると認められるためには、被告が使用した商標が原告

商標と同一でなければならないと述べたうえで、Bad Spaniels は JD 社の商標を入念に模倣して

いるものの、それと同一ではないとして、指示的フェアユースの主張を認めなかった。 

 

 Ｂ．Rogers テストについて 

 一般的に、ランハム法に基づく商標権侵害の判断には「混同のおそれ（ likelihood-of-

confusion）」基準が用いられる。しかし、商標の使用が芸術的表現に該当する場合には、ラン

ハム法の規定により修正第１条が保障する言論の自由が害されるおそれがあるため、原告商標

の使用にランハム法が適用されるか否かが Rogers テストによって判断される。Rogers テスト

は、Rogers 事件3において第 2 巡回区連邦控訴裁判所が採用した基準であり、当該使用が（ⅰ）

基礎となる作品に芸術的に関連していないこと、または（ⅱ）作品の出所または内容について

消費者を明示的に誤らせることを原告が立証する必要がある。 

 VIP 社は、JD 社の商標をその出所特定機能を超えて表現的に使用しており、また Bad 

Spaniels のパロディ表現は商取引の一部を構成するものではないため、修正第１条によって保

護される表現的使用（expressive work）にあたり、Rogers テストが適用されると主張した。 

 これに対し、地裁は、Bad Spaniels はパロディ表現的な側面を有しているものの、Bad 

Spaniels の出所を表示する商業的な側面をも有しているため Rogers テストは適用されないと判

断した。 

 

 Ｃ．結論 

 地裁は、「混同のおそれ」基準に従って商標の侵害を肯定した。また、VIP 社による商標の使

用が商業的な側面を有していることに着目して、商標の希釈化も肯定した。 

 

（３）第９巡回区連邦控訴裁判所の判断 

 控訴裁判所は、指示的フェアユースに関する地裁の判断を肯定した。 

 一方、控訴裁判所は、過去の判例を引用して、次の事項を判示した。 

                                                   
2 平澤卓人，表現規制としての標識法とその憲法的統制，北海道大学博士論文，2018 
3 Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 1989 
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 作品が表現的であるか否かの判断は、作品がアイデアを伝えたり見解を表現したりしてい

るか否かを分析することによってなされる。 

 表現的な作品というためには、「アンナ・カレーニナや市民ケーン（映画）に等しい表現性」

を有している必要まではない。 

 商業的に販売されていることのみをもって表現的でないとはみなされない 

 そのうえで、Jack Daniel’s の「Old No.7 Brand」という表示を「The Old No.2」という表示

に変えていること等に着目して、Bad Spaniels がユーモラスなメッセージを伝えるものであり、

Rogers テストが適用される表現的な作品であると判断した。また、修正第１条によって保護さ

れるような表現は、商標の希釈化の訴訟原因とはならない非商業的な使用（15 USC §1125 

(c)(3)(C)）であるとした。 

 控訴裁判所は、Bad Spaniels に Rogers テストが適用されないと判断した地裁の判断を破棄し

て、Rogers テストを適用してランハム法の適用可否を検討するために事件を地裁に差し戻した。

その後、地裁は Rogers テストに基づいて、Bad Spaniels にランハム法が適用されないため商標

の侵害および希釈化は認められないと判断し、控訴裁判所もこの判断を肯定した。これを受け

て、JD 社は最高裁に上告した。 

 

４．最高裁判決の内容  

（１）争点 

 他人の商標を自身の商品の出所を示すために利用する行為に Rogers テストが適用されるか否

か。 

 

（２）最高裁判所の判断 

 最高裁は、全員一致で、以下の理由から他人の商標を自身の商品の出所を示すために利用す

る行為には Rogers テストは適用されないと判示した。 

 ランハム法の目的は、商品の出所を示す商標を保護することにより、消費者の選択を容易

にするとともに製造業者の信用を保護する点にある。他人の商標を自身の商品の出所を示

すために使用する行為はこの目的に正面から対立するものであるから、これにランハム法

が適用されるべきである。 

 過去の連邦控訴裁判所の判例は、Rogers テストを、映画のタイトルや楽曲のように作品の

出所または内容に関して誤解を招くリスクが僅かであるものに限って例外的に適用してき
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た。 

 ランハム法は、商標の希釈化については、パロディとしての使用は自己の商品の出所を示

さない場合にのみ適法となると規定している（15 USC §1125 (c)(3)(A)）。 

 通常、商標は出所とは関係のない表現的なメッセージを含むものである。原審判決のよう

に商標が表現的であることのみをもって Rogers テストを適用すると、Rogers テストが原

則となり消費者と製造業者が保護されなくなる。 

 通常、パロディが成功していることは「混同の可能性」を低下させる方向に考慮されるか

ら、Rogers テストの適用を否定しても言論の自由の保障に欠けることにはならない。 

 

 そのうえで、VIP 社が自身の商品の出所を示すものとして Bad Spaniels を使用しているか否

かについて検討し、（ⅰ）吊り札に商標である Silly Squeakers のロゴと対置されるように Bad 

Spaniels のロゴが表示されていること、（ⅱ）VIP 社が地裁において Bad Spaniels 商標とトレー

ドドレスを所有していると主張したこと、（ⅲ）VIP 社が他のパロディ商品の名称について登録

商標を所有していること等を考慮してこれを肯定した。そして、「混同のおそれ」基準を適用し

た審理のために事件を控訴裁判所に差し戻した。 

 

 なお、本判決は、商標が自身の商品の出所を示すために使用された場合には Rogers テストが

適用されないことを示すのみであり、Rogers テストがいつ適用されるかを示すものではない、

とされている。 

 

５．実務上の指針 

 本判決により、パロディのように表現を目的として他人の商標を使用する行為であっても、

それが自身の商品または役務の出所を示すためでもあると評価される場合には Rogers テストが

適用されず、「混同のおそれ」基準により商標権侵害が判断されることが明確になった。したが

って、商標権者の立場からは、相手方が商標をその相手方の商品の出所を示すために使用して

いると主張することで商標権侵害の主張が認められやすくなると考えられる。 

 一方で、表現行為として他人の商標を使用する者にとっては商標権侵害の責任を負う可能性

が大きくなったといえるため、過去の判例等を参照してその使用の態様について見直しを行っ

ていくことが望ましい。 

以上 


