
事件番号：ＪＰ２００４－０００１ 

 

裁 定 

 

  申立人： 

  （名称）有限会社光漢堂 

  （住所）大阪府枚方市東中振１－７－１３ 

  代理人：弁理士 志村 尚司 

  登録者： 

  （名称）株式会社Ｉ－ネットサービス 

  （住所）大阪府大阪市北区兎我野町３番１９号 兎我野ビル２階 

  （代表者）代表取締役 業 天 祐 司 

 

 日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JP ドメイン名紛争処理方針、JP ドメイン

名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJP ドメイン名紛争処理

方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づ

いて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。 

 

１ 裁定主文 

  申立人の請求を棄却する。 

２ ドメイン名 

  紛争に係るドメイン名は「ENEMAGRA.CO.JP」である。 

３ 手続の経緯 

  別記のとおりである。 

  

４ 当事者の主張 

 ａ 申立人 

 （１）申立人の使用する商標 
  申立人は、商標「ENEMAGRA」について、平成１３年１２月２８日付けで第１
０類 医療用機械器具等を指定商品とする商標登録（第４５３２６２２号）を、また、
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平成１３年１０月１２日付けで第２８類 玩具等を指定商品とする商標登録（第４５

１３４４３号）をそれぞれ受けている（甲第２号証の１および同号証の２）。 
  申立人は、医療用機械器具である前立腺快癒器（前立腺刺激マッサージ器）につ

いて、販売名「エネマグラ ドルフィン EYE（ENEMAGRA DOLPHIN EYE）」（甲
第６号証の１写真（Ａ）参照）および販売名「エネマグラ EX（ENEMAGRA EX）」
（甲第６号証の２写真（Ａ）参照）とする商品を、それぞれ遅くとも平成１１年（１

９９９年）９月頃より、販売名「エネマグラ SADDLE（ENEMAGRA SADDLE）」
（甲第６号証の３写真（Ａ）参照）および販売名「エネマグラ BAMBOO（ENEMAGRA 
BAMBOO）」とする商品をそれぞれ遅くとも平成１２年１２月頃より、申立人代表者
が経営する三牧ファミリー薬局のウエブサイト等を通じて販売をし(甲第３～５号証)、
現在も継続して使用し、販売を行っている（甲第３号証）。 
 
（２）登録者の本件ドメイン名は申立人の使用する商標と同一または類似である。 
 ①申立人の商標 
  申立人の使用する商標「ENEMAGRA」は、商標登録第４５３２６２２号として
登録された登録商標と同一であり、申立人の使用は当該登録商標の使用である。また、

申立人の使用する商標「エネマグラ」は、当該登録商標から生じる称呼をカタカナ表

記したものである。 
 
 ②登録者のドメイン名 
  「ENEMAGRA.CO.JP」のうち、「JP」は国別を示すトップレベルドメインであ
り、「CO」は組織種別を示すセカンドレベルドメインであって、いずれも特段の識別
力を有するものではない。従って、本件ドメイン名の要部は「ENEMAGRA」である。 
 したがって、登録者の本件ドメイン名は、申立人の使用する商標「ENEMAGRA」
と同一であり、申立人の所有する登録商標とも同一である。また、申立人の使用する

商標「エネマグラ」と類似し、商標「エネマグラ」を英文字表記したものと同一であ

る。 
 このため、本件ドメイン名が使用された場合、一般需要者に、申立人と登録人との

間における出所の混同を生じるおそれが極めて高い。 
 
（３）登録者が、申立の対象であるドメイン名についての権利または正当な利益を有

していないと考える理由 
  申立人と登録者は無関係である。また、申立人が登録者に「ENEMAGRA」およ
び「エネマグラ」の商標の使用を許諾した事実もないし、本件ドメイン名の登録及び

使用についても許諾を与えていない。したがって、登録者は、本件ドメイン名の登録

時（２００４年２月２０日）において、当該商標について使用する権利を何ら有しな

いものである。 
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（４）ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていると考える理由 
  登録人が登録している「ENEMAGRA.CO.JP」は、申立人が商標権を有する登録
商標と全く同一のドメイン名である。また、「ENEMAGRA」は造語商標であることな
どに鑑みれば、登録者が本件ドメイン名を善意で採択し登録したとは考えがたい。そ

して、登録人が正当な権利または利益を有することなく、申立に係るドメイン名を登

録しているために、申立人は当該商標と同一のドメイン名を登録し、使用することが

できない。 
  また、登録者は、商業上の利得を得る目的で、登録人のウエブサイトにおいて、

申立人の商標「ENEMAGRA」を付した商品を販売している（甲第１号証）。登録者が
販売するこれらの商品は、申立人が製造販売したいわゆる真正商品ではなく、登録商

標が不正に付された不真正商品である。しかも、登録者の販売する３つの商品は、そ

れぞれ申立人が前記ウエブサイト上で販売している商品と同一であり、その包装形態

も、台紙の色の一部や販売者の表示が異なる点を除くその他の点において同一であり、

申立人の販売する真正商品と紛らわしいこと甚だしい（甲第６号証の１～３）。 
  このように登録者の販売する商品は、申立人の販売する商品とその包装形態を含

めてほぼ同一の商品であり、申立人の販売する商品と出所の混同を生じさせているこ

とは明らかである。そして、登録者は、申立人の有する商標と同一のドメイン名を使

用することにより、インターネット上において一般需要者を登録者のウエブサイトに

不当に誘引し、営業上の利益を得ている。 
 このようなことから、登録人は本件ドメイン名を不正の目的で登録し、使用してい

るのは明らかである。 
 

 ｂ 登録者 

（１） 申立人は本件商標その他の表示につき正当な利益を有していない。 

    本件商品は、高島二郎氏（以下「高島氏」という）が発明した実施品でありアメリカ

合衆国の特許を経て「エネマグラ」の商品名で平成１０年８月ころから、高島二郎氏

が日本において製造販売していた商品である。 

   同商品が好評であることから申立人は平成１１年９月ころから高島二郎氏に無断で同

商品を製造販売し始めた。 

高島二郎氏は、平成１２年９月、申立人に対し、不正競争防止法の不正競争に該当す

るとして同商品の製造販売の差し止め、損害賠償を求めて東京地方裁判所に訴えを提

起した（乙第 1号証＝訴状）。 

この訴訟は、平成１５年２月１２日に和解により終了した（乙第 2号証－和解調書正

本）。 

 3



和解の概要は次のとおりである。 

申立人は高島氏に解決金２０００万円を支払う。 

高島氏は申立人に同商品の日本国内での販売を認める。 

申立人は高島氏に売上高の１０％を支払う。 

以上のとおり「エネマグラ」の商品名は、高島氏が創作して同商品に名付けたもので

ある。 

 申立人の本件登録商標は、高島氏との係争中の平成 12 年に高島氏の了解を得ず無断

で登録したものであり、また、和解においても高島氏は「エネマグラ」あるいは類似

する「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標登録を認めておらず、申立人は本件商標その他の表

示につき正当な利益を有していない。 

 なお、申立人は、高島氏との上記和解に反し売上金を誤魔化したとして現在当該商

品の製造販売の差し止めを求められていると聞いており、近々、申立人は当該商品の

製造販売ができなくなる可能性が強い。 

 

（２） 登録者は本件ドメイン名の登録につき、権利または正当な利益を有している。       

登録者は、高島氏から当該商品の製造販売を認められた会杜から当該商品を仕入れて

販売しており、登録者は本件ドメイン名の登録につき、権利または正当な利益を有し

ている（乙第３号証＝商品販売契約書）。 

 

（３） 登録者は不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものではない。 

 登録者は、当該商品の発明者、「エネマグラ」の商品名の創作者であり、「エネマグ

ラ」の商品名で申立人より前に当該商品を製造販売していた高島氏の承諾を得て当該

商品の製造販売をしている会杜から仕入れて、当該商品を販売しているのであるから、

不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものではない。 

 

Ｃ．申立人の反論 

（１）申立人は本件商標について正当な権限を有する。 

①本件商標は、申立人代表者である三牧剛太郎の命名によるものであり、商標登録につい

ても、高島二郎氏の了承があった（甲第７号証、枝番を含む）。 

 高島氏は、本件商品の商品名については、申立人代表者に一任しており、日本において
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商標登録をすることについても申立人代表者は高島氏から了承を得ている。 

 上記経緯から明らかなように、「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の名称は申立人によって名付けられ

たものであって、申立人の商標登録は全く正当に行われたものである。 

 登録者が提出する高島氏との訴訟は、不正競争防止法２条１項３号、いわゆる形態模倣

を根拠とする争いであり、申立人と高島氏との間では商標の使用についての紛争はない。

前記訴訟の和解条項において商標登録に関する条項がないことを理由に、申立人には商標

登録が認められないと否定的に解釈できないのは言うまでもない。 

 

（２）登録者が本件商標について正当な権利を有するとは認められない。 

 商品製造販売契約書（乙第３号証）には、本件商品として「甲が発明した前立腺マッサ

ージ器具、エネマグラドルフィン、及びエネマグラＥＸの名で市販されているもの」と記

載されているにすぎず、高島氏から「エネマグラ」という商標の使用許諾が明確になされ

ているとは断言できない。 

 また、日本国内における「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の商標権は、申立人が正当に有している。

申立人は高島氏に対して日本国内における当該商標権についての使用許諾権限を与えたこ

とはなく、有限会社トイズファクトリー、株式会社ルッツに対して当該商標権の使用許諾

を与えたこともない。したがって、登録者は本件登録商標について適法に使用することは

できず、当該適法に使用できない商標が付された商品の製造販売について許可を有するこ

とが、直ちにドメイン名の登録について正当な理由になるはずがない。 

 

（３）登録者は不正の目的で本件ドメイン名を登録・使用しているものである。 

 登録者は、本件商標に関して、申立人の商標登録が不当な目的であると独善的に解釈す

るのみで登録商標の無効審判の請求等を行わずして本件ドメイン名を登録したのであるか

ら、それのみで不正の目的があったと言わざるを得ない。 

 また、「申立人は当該商品の製造販売ができなくなる可能性が強い」など根拠のない主張

を行い、本件ドメイン名登録の正当性を維持しようとする行為は、競業者の事業を混乱さ

せることを目的とするもので、登録者の主張からも不正の目的が明らかである。 

 さらに、付言すると、申立人は、販売名「エネマグラ ＳＡＤＤＬＥ(ＥＮＥＭＡＧＲＡ Ｓ

ＡＤＤＬＥ)（甲第６号証の３（Ａ））とする商品についての意匠権を、登録第１１３６７

２０号として所有している（甲第８号証）。申立人は、高島氏を含めた第三者に当該意匠権
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について実施許諾を与えたことはなく、登録者が自己のウエブサイト等で販売している商

品名「エネマグラＳＡＤＤＬＥ（ＥＮＥＭＡＧＲＡＳＡＤＤＬＥ）」（甲第１号証、同第６

号証の３（Ｂ））とする商品は、侵害品である蓋然性が高い。このように、登録商標と同一

のドメイン名を登録し、なおかつ登録者のウエブサイトでこのような侵害品と思われる商

品を販売することは、競業者の事業を混乱させることが目的であり、不正の目的を有して

登録したことに相違ない。 

 

５ 争点および事実認定 

 規則第１５条（ａ）は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則に

ついてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述及び文書の結果に基づき、

方針、規則、及び適用されうる関係法規の規定、原則ならびに条理に従って、裁定を下さ

なければならない。」 

 方針第４条ａは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図してい

る。 

 （１）登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示

と同一または混同を引き起こすほど類似していること 

 （２）登録者が、ドメイン名の登録についての権利又は正当な利益を有していないこと 

 （３）登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること 

 

 ａ 申立人の権利又は正当な利益 

（１）商標「エネマグラ（ＥＮＥＭＡＧＲＡ）」は申立人の発案か 

 甲第７号証によれば、以下の事実が認められる。 

 １９９８年８月６日、高島氏より申立人代表者に対し、「販売方法、時期、価格等につき

ましてご相談したいと思います。」との申し入れがあり（甲第７号証の１）、１９９８年８

月２８日に申立人代表者から高島氏に対し、商品名「ＥＮＡＭＡＧＬＡ（エネマグラ）」が

提案され（甲第７号証の３）、１９９８年８月３０日に高島氏から申立人代表者に対し、「Ｅ

ＮＥＭＡＧＬＡはなかなか良い名前だと思いますが、どうせだったらＶＩＡＧＲＡにひっ

かけてＥＮＡＭＡＧＲＡはいかがでしょうか。いずれにせよ貴社にお任せしいたします。」

との連絡があり（甲第７号証の４）、１９９８年９月１４日、高島氏から申立人代表者に対

し、「「Ｅｎｅｍａｇｒａ」の名前がよいと答えられた人もかなりおられたようですね。三
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牧様が考えられた名前なのでこれでよいのではないでしょうか？」という連絡があった（乙

第７号証の５） 

 上記事実によれば、本件商標「エネマグラ」は申立人代表者の提案であること、本件商

標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」は申立人代表者の提案「ＥＮＡＭＡＧＬＡ」に高島氏が「Ｌ」を

「Ｒ」とする変更を加えたが、これについても高島氏は申立人代表者の提案であると認め

ていたことが認められる。 

 そうすると、本件商標「エネマグラ」「ＥＮＡＭＡＧＲＡ」は申立人代表者の発案に係る

ものと認められる。 

 

（２）申立人は本件商標を登録する権限を有するか 

 甲第７号証によれば、以下の事実が認められる。 

 １９９８年１０月３１日、申立人代表者からの「金型までつくった場合、エネマグラの

名称と意匠を日本で登録することは可能でしょうか。また、そうしたほうが三牧→高島ラ

インを確保するのにいいと思うのですがどうでしょうか？」との問い合わせに対し、高島

氏から「エネマグラの名称と意匠を日本で登録することは可能です。パイオニアとしては、

できるだけ多くの手段で権利を獲得しておくのは望ましいことですが費用との兼ね合いに

なるでしょう。」と回答している（甲第７号証の６）。 

 申立人は、係る事実をもって申立人が本件商標について日本で商標登録を受ける権限を

有すると主張する。 

 しかしながら、甲第７号証の６においては、日本において商標登録、意匠登録を受ける

に際しての条件（出願人名義、費用負担など）が全く示されていない。 

 申立人が商標登録、意匠登録を単独で出願し、権利を取得するならば、実質的に申立人

が高島氏の製造販売する商品「前立腺刺激器」についての独占販売権を取得することとな

る以上、権利の帰属については十分な交渉が行われるのが通常と考えられる。 

 しかしながら、申立人と高島氏との間でのこれらの交渉経緯は証拠において全く明らか

にされず、主張もされていない。 

 むしろ、高島氏が「パイオニアとしては、できるだけ多くの手段で権利を獲得しておく

のは望ましいことですが費用との兼ね合いになるでしょう。」（甲第７号証の６）と述べて

いることから、高島氏はパイオニアとしての立場を重視していたことが伺われ、自己も費

用を負担して権利を取得することを想定していたものと推測できる。 
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 また、商標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の採択は、高島氏が製造販売する商品の商標として採

択されたものであって、当該商品を申立人が日本において販売する際にのみ使用される商

標として採択されたと認めるべき事実は存在しない。 

 むしろ、乙第 1号証ないし乙第３号証から明らかなように、高島氏は申立人以外のルー

トによっても商標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」を使用して商品を販売しているのであり、この事

実を考慮すると、高島氏は、商標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」を申立人以外が販売する商品につ

いても使用する意思を有していたものと認めるのが相当である。 

 そうすると、甲第７号証の６における高島氏の回答は、未だ一般論としての域を出てお

らず、かかる回答をもって申立人が商標登録を受けることにつき、高島氏から了承を得て

いたと認めることができない。よって、高島氏から了承を得ていたとする申立人の主張は

採用できない。 

 

（３）小括 

 以上の次第であるから、申立人は、本件ドメイン名「ＥＮＥＭＡＧＲＡ．ＣＯ．ＪＰ」

の要部である「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」につき、高島氏の商品の商標として商標「ＥＮＥＭＡ

ＧＲＡ」を排他独占的に使用する地位を有する者とも、商標登録を受ける権利または正当

な利益を有する者とも認められない。 

 なお、申立人は現在商標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」の登録を保有しているが、上記認定のと

おり、少なくとも高島氏の商品との関係においては申立人は商標「ＥＮＥＭＡＧＲＡ」を

排他独占的に使用し得る地位を有さない以上、商標登録を受けていることにより正当な利

益が肯定されるとすべき理由はない。 

 

６ 結論 

 以上に照らして、紛争処理パネルは、申立人の請求はＪＰドメイン名紛争処理方針第４

条ａⅰ）の要件を具備しないものと判断する。 

 よって、申立人の請求を棄却するものとし、主文のとおり裁定する。 

 

    ２００４年７月２２日 

 

   日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル 
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                            峯  唯 夫 

              単独パネリスト 

 9



別記 手続の経緯 

 

（１）申立受領日 

２００４年５月１９日（電子メール） 

２００４年５月２０日（郵送） 

（２）料金受領日 

    ２００４年５月１９日 金１８０，０００円入金（申立手数料） 

    ２００４年５月２１日 金  ９，０００円入金（消費税） 

（３）ドメイン名及び登録者の確認日 

    ２００４年５月１９日 センターの照会日（電子メール） 

    ２００４年５月２０日 ＪＰＲＳの確認日（電子メール） 

確認内容 

    1) 申立書に記載の登録者はドメイン名の登録者であること 

    2) 登録担当者は業天裕司であること 

（４）適式性 

センターは、２００４年５月２１日、申立書がＪＰＮＩＣの処理方針、規則、 

補則の形式要件を充足することを確認した。 

（５）手続開始日    ２００４年５月２４日 

手続開始日の通知 ２００４年５月２４日 

ＪＰＮＩＣ／ＪＰＲＳへ（電子メール） 

申立人代理人へ（電子メール、郵送及びＦＡＸ） 

（６）登録者・登録担当者への通知日及び内容 

1) ２００４年５月２４日 申立書一式及び申立通知書送付（電子メール及び郵送） 

2) 答弁書提出期限（２００４年６月２１日）を通知 

3) ２００４年５月２６日 登録者が申立書受領 

（７）答弁書の提出の有無及び提出日 

1) 提出有 

2) ２００４年６月１８日（郵送） 

（８）答弁不備通知書 

 ２００４年６月２１日、答弁書に不備があったので、答弁不備通知書を登録者に 
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送付（電子メール及び郵送） 

（９）答弁書の申立人代理人への送付日 

２００４年６月３０日（電子メール、郵送及びＦＡＸ） 

（10）補正答弁書の受領日及び申立人代理人への送付日 

1) ２００４年７月５日 補正答弁書受領（郵送） 

2) ２００４年７月５日 申立代理人へ補正答弁書送付 

（電子メール、郵送及びＦＡＸ） 

（11）パネリストの選任 

    申立人は１名のパネリストによる審理・裁定を要求 

    登録者において、特段、３名のパネリストによる審理・裁定を要求していないこ

とから、センターは、２００４年７月５日、次のとおり、パネリスト１名を指名し、

パネリストは同日、これを受諾した。 

パネリスト     峯 唯夫 

中立宣言書受領日  ２００４年７月７日 

（12）紛争処理パネルの指名及び予定裁定日の通知日 

1) 裁定予定日    ２００４年７月２６日 

2) 裁定予定日の通知 ２００４年７月５日 

（ＪＰＮＩＣ／ＪＰＲＳ及び両当事者へ） 

      ＪＰＮＩＣ／ＪＰＲＳ（電子メール） 

      両当事者 （電子メール、郵送及びＦＡＸ） 

（13）パネリスト指名書及び一件書類受け渡し 

２００４年７月５日（電子メール及び郵送） 

（14）パネルによる審理・裁定 

２００４年７月６日 申立人から上申書受領（電子メール及び郵送） 

２００４年７月６日 登録者及びパネリストへの送付 

（電子メール、郵送及びＦＡＸ） 

２００４年７月２６日 審理終了、裁定 
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