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 必要に応じて，公報，引用文献，審決，判決等の原文を直接参照されたい。 

 

 本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特

許庁の公式見解ではない。 
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Ⅰ．研究会の概要 

（１）研究体制 

特許共通，特許機械，特許化学，特許医薬・食品，特許電気，意匠，商標の７分科会

を設け，分科会ごとに，具体的な事件を題材に，特許庁及び知的財産高等裁判所におけ

る判断等について研究を行った。 

各分科会は，産業界実務者（企業知財部員等），弁護士，弁理士，特許庁審判官から

構成され，また，一部の分科会には，オブザーバーとして，知的財産高等裁判所判事，

東京地方裁判所判事が参加した。 

研究会の座長は特許庁首席審判長が務め，また，事務局は特許庁審判部審判課審判企

画室が担当した。 

（２）研究対象事例 

研究対象事例として，①拒絶査定不服審判事件又は無効審判事件において審決が確定

している，②最終的に権利が存在していない，との条件を満たすものの中から、審判実

務上重要と思われる事例を合計２０事例選定した。 

日本知的財産権協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補の中から，事件の種

別（査定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエー

ションを考慮して，事務局が選定した。 

各分科会は，２～４事例の検討を行った（次頁参照）。 

（３）研究手法 

 各事例の検討は分科会ごとに行われ，１回の検討会で１～２事例を検討した。 

 検討会開催前に，事例ごとに選任された担当者を中心に論点整理が行われ，この論点

は，事前に検討メンバーに共有された。検討メンバーは，この論点に関し自身の意見を

まとめた上で，検討会にのぞんだ。 

 検討会では，明細書又は図面の記載，提出された証拠，当事者の主張，事件の経緯，

過去の判決例，審査基準等も踏まえて議論が行われた。 
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検討対象事例 

分
科
会
名 

事
例
番
号 

発明の名称 
審判番号（審決） 

事件番号（判決） 

審決日 

判決言渡日 

審決結論 

判決主文 

特
許
共
通 

1 
光源モジュール及び表示装

置 

不服 2014-007822号 H27.4.23 請求不成立 

平成 27年（行ケ）第 10115号 H28.2.24 請求棄却 

2 省エネ行動シート 
不服 2014-018064号 H27.5.27 請求不成立 

平成 27年（行ケ）第 10130号 H28.2.24 請求棄却 

特
許
機
械 

3 基板を検査する装置 
不服 2012-000225号 H25.4.15 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10260号 H26.6.25 請求棄却 

4 
真空吸引式掃除機用パック

フィルター 

不服 2013-015756号 H27.9.24 請求不成立 

平成 26年（行ケ）第 10251号 H27.10.28 請求棄却 

5 制震架構 
無効 2011-800263号 H26.9.24 請求不成立 

平成 24年（行ケ）第 10398号 H25.9.25 請求棄却 

特
許
化
学 

6 

ポリイミドフィルムおよび

それを基材とした銅張積層

体 

無効 2012-800199号 H25.7.30 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10250号 H27.4.28 審決取消 

7 タイヤ 
不服 2014-008720号 H27.4.21 請求不成立 

平成 27年（行ケ）第 10114号 H28.4.13 請求棄却 

8 
安定化された臭化アルカン

溶媒 

無効 2011-800120号 H24.7.2 請求成立 

平成 24年（行ケ）第 10387号 H25.9.19 請求棄却 

特
許
医
薬
・
食
品 

9 

骨代謝疾患の処置のための

医薬の製造のための，ゾレ

ドロネートの使用 

不服 2013-007030号 H25.930 請求不成立 

平成 26年（行ケ）第 10045号 H26.12.24 審決取消 

10 
うっ血性心不全の治療への

カルバゾール化合物の利用 

無効 2007-800192号 H24.10.31 請求不成立 

平成 24年（行ケ）第 10419号 H25.10.16 審決取消 

11 渋味のマスキング方法 
無効 2012-800076号 H25.5.16 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10172号 H26.3.26 審決取消 

特
許
電
気 

12 抵抗付温度ヒューズ 
無効 2013-800007号 H26.3.27 請求不成立 

平成 26年（行ケ）第 10107号 H26.12.24 審決取消 

13 有機電界発光表示装置 
不服 2010-027554号 H24.2.28 請求不成立 

平成 24年（行ケ）第 10251号 H25.6.6 請求棄却 

14 水晶ユニットの製造方法 
無効 2012-800212号 H25.11.18 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10347号 H26.10.9 審決取消 
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分
科
会
名 

事
例
番
号 

意匠に係る物品 

商標 

審判番号（審決） 

事件番号（判決） 

審決日 

判決言渡日 

審決結論 

判決主文 

意
匠 

15 事務用クリップ収納ケース 
無効 2012-880005号 H26.3.11 請求成立 

――― ――― ――― 

16 自動二輪車用ホイール 
無効 2013-880020号 H27.7.15 請求成立 

――― ――― ――― 

商
標 

17 

ネットワークおまかせサポ

ート 
不服 2013-014191号 H26.1.20 請求不成立 

平成 26年（行ケ）第 10056号 H26.8.6 請求棄却 

18 

B MING/LIFE STORE 
不服 2013-011560号 H25.11.19 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10342号 H26.6.11 請求棄却 

19 

Raffine Style 
無効 2012-890054号 H25.2.1 請求不成立 

平成 25年（行ケ）第 10065号 H25.12.18 審決取消 

20 

京都赤帽 
無効 2013-890038号 H26.12.19 請求不成立 

平成 27年（行ケ）第 10025号 H27.9.15 審決取消 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．研究結果要約 

 本研究結果の要約を以下に示す。 

 なお，本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，

特許庁の公式見解ではない。 
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第１事例（特許共通１） 

審判番号 不服２０１４－７８２２号（特願２００９－８７０３１号） 

事件番号 平成２７年（行ケ）第１０１１５号 

発明の名称 光源モジュール及び表示装置 

主な論点 限定的減縮を目的とする補正 

 

１ 事件の概要及び注目した点 

本件は，光源モジュール及び表示装置に関する特許出願に対して，審判請求時の補正

について限定的減縮を目的とする補正に該当しないことを理由として却下し，さらに，

進歩性欠如を理由として審判請求不成立とした審決の取消訴訟である。裁判所は，当該

補正は限定的減縮を目的としたものと認定し，審決の誤りを指摘したものの，当該補正

は独立特許要件を欠くため当該補正を却下すべき結論は変わらず，補正前発明が進歩性

を欠くとした審決の判断を維持して，原告の請求を棄却した。 

本事例の補正は，外形的には，請求対象とされた「光源モジュール」を構成する一部

材である光方向変換素子へ，新たに「嵌合部が形成されたケース部」を備えることを付

加したものであるが，この補正が限定的減縮を目的とした補正に当たるかについて争わ

れた。 

審決は，ケース部が嵌合の機能を奏するとされ，補正前の光方向変換素子を直接特定

した記載箇所には光学的機能のみの特定しか無かった点を根拠としつつ，当該「ケース

部」は，「補正前発明には存在しなかった構成」であるとし，目的要件を満たさない補

正とした。 

これに対し，判決では，補正前後の発明それぞれにつき「請求項において」と前置き

しつつ，嵌合に関係する特定事項として，光方向変換素子のみに限らず，嵌合の相手方

とされる「ホルダ片」について補正前にも「光方向変換素子」に「ホルダ片」を設ける

とした記載事実がある（光方向変換素子を直接特定したパラグラフとは別のパラグラフ）

ことを指摘し，この別記載が限定的減縮を形成する基礎の発明特定事項（＝発明を特定

するために必要な事項）となること，及び，補正前発明での「ホルダ片」は単に「設け

られる」としたものを，当該補正により補正後の発明が，嵌合形態を採ることに限定を

する内容とされたと認定した。そして判決では第１７条の２第５項第２号括弧書きにあ

る，産業上の利用分野及び解決しようとする課題の同一についても，同一であると認定

をした上で，目的要件を満たした補正であると結論した。 

 

２ 検討事項 

 検討においては，審決に一理あるとした意見も，判決に一理あるとした意見も出され

た。 

限定的減縮といえるためには，発明特定事項を限定するものであること，補正前の発

明と補正後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることが

求められるところ，補正によって特定された事項の機能・作用，補正によって特定され
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た事項と他の部材との関係，「発明特定事項とは」，補正によって特定された事項の技術

的意義と「解決しようとする課題」の関係といった観点から検討を行った。 

また，課題解決のための独立した別の手段が補正により加えられたと認定され目的外

補正とした参考判決（「ポイント管理装置および方法」事件）と比較しての検討や，い

わゆる内的付加／外的付加の言及を伴う参考判決を踏まえた議論を行い，補正の制限に

関する立法趣旨との関係にも議論が及んだ。  
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第２事例（特許共通２） 

審判番号 不服２０１４－１８０６４号（特願２０１２－２７９５４３号） 

事件番号 平成２７年（行ケ）第１０１３０号 

発明の名称 省エネ行動シート 

主な論点 発明該当性 

 

１ 事件の概要 

本件は，省エネ行動シートに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るも

のである。審決は，本願発明が自然法則を利用しておらず特許法２条１項所定の「発明」

に該当しないとして，請求不成立とした。判決においても，本願発明は自然法則を利用

するものとはいえないとして特許法２条１項規定の「発明」に該当しないとして原告の

請求を棄却した。 

判決では，「発明」といえるか否かについて「前提とする技術的課題，その課題を解

決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効果等の技術的意義に照ら

し，全体として考察した結果，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当すると

いえるか否かによって判断すべきものである」との規範を定立した上で，本件に当ては

め，本願発明の技術的意義は，専ら人の精神活動そのものに向けられたものとして，「発

明」に該当しないと結論付けている。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１（本件における発明該当性に関する裁判所の判断の妥当性について） 

発明該当性の上記規範とその本件への当てはめについて，特に違和感を覚えたとする

意見は見られず，検討に参加した特許関係者の間では，常識的な判断であり，特許関係

者間で暗黙の了解とされている事項を判示したものであるとの声が専らではあった。 

判決では，「自然法則を利用した」発明とは認められないと判断されたところ，

「自然法則を利用した」というのは自然法則の「利用形態」がポイントであり，発明

の技術的な意義が自然法則に向けられているかで判断され，自然法則は必ず反復性あ

る結果が得られるものであることが根幹にあるとする意見があった。 

 判決において，特許制度の趣旨を踏まえた上で判断がされたこと，「技術的意義」

など「技術的」という語を用いている理由，発明該当性を判断するにあたっては，明

細書全体を参酌すべきであるのか，それとも，特許請求の範囲のみから判断すべきで

あるのか，といった観点からも，検討を行った。 

（２）検討事項２（発明該当性に関する過去の裁判例と本事件との関係について） 

発明該当性が認められた先行判決例（平成２０年（行ケ）第１０００１号〔子音辞書

事件〕）と対比して，議論が行われた。本件も広くとらえると，上記先行判決例と共通

する部分もあるとも考えられるが，人の生理現象や反射のように機械的になされるか，

本件の面積の認識のように人それぞれで結果が変わるかどうかで自然法則の利用に関

する判断が分かれたのではという意見で一致した。  
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第３事例（特許機械１） 

審判番号 不服２０１２－０００２２５号（特願２００４－２４９２３４号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１０２６０号 

発明の名称 基板を検査する装置 

主な論点 進歩性（周知技術の認定，効果の参酌） 

 

１ 事件の概要 

本件は，発明の名称を「基板を検査する装置」とする発明の特許出願について，原告

が，一致点の認定の誤り及び相違点の認定・判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審

判における不成立審決の取消しを求めた事案である。判決は，原告の請求に理由がない

として，その請求を棄却した。 

 

２ 検討事項 

（１）請求項の文言解釈におけ背景技術の参酌について 

 本件においては，発明の要旨認定に際しては「検査」という文言の意味を検討する必

要があるが，実施形態に「検査」の意味を特定する記載がないことから，引用発明の「測

定」と本願請求項に記載の「検査」との重なりを否定できず，背景技術を参酌した上で，

引用発明の「測定」が本願発明の「検査」に含まれるとしたのは妥当であるとの意見が

あった。また，本件では，権利範囲を確定するというよりは，当該分野における「検査」

及び「測定」という文言の意味を判断しており，当該判断の基礎となる技術常識を捉え

る上では背景技術を参酌するのが妥当ではないかとの意見もあった。 

（２）周知技術の認定（例示すべき文献の数）について 

周知技術の認定に関して，審査基準上，複数の文献の例示が望ましいと読み取れるの

で，審決においても複数の文献を例示すべきではないかとの意見があった。本件におい

ては当業者の技術常識であるから文献を複数挙げるまでもないが，当業者にとって当然

のことでなければ文献が複数必要であろう，との意見もあった。また，文献が１つだか

らといって周知技術として認定できない訳ではないということを示す，複数の判例の紹

介があった。一方，周知技術を示す文献が１つというのは例外であって，１つの文献の

みでは周知技術を示す文献としての妥当性を争うことにもなり得るため，周知技術を示

す文献は複数挙げることが好ましい，との意見もあった。 

（３）構成要件の不可分性の認定と出願時明細書の記載について 

 ２つの構成要素が一体となって作用効果を奏するときはその組み合わせに進歩性が

あるのであって，２つの構成要素を別々に示す文献を個別に引用するだけでは進歩性は

否定できないのではないか，との意見があった。一体性による効果も大切だが，特に機

械分野においては，一体性を裏付ける構成がより大切なのではないか，との意見もあっ

た。一体性の作用効果を主張する場合には，それが明細書に記載されていることが必要

であるとの意見で概ね一致をした。  
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第４事例（特許機械２） 

審判番号 不服２０１３－１５７５６号（特願２０１０－２２９７３０号） 

事件番号 平成２６年（行ケ）第１０２５１号 

発明の名称 真空吸引式掃除機用パックフィルター 

主な論点 引用発明の認定 

 

１ 事件の概要 

本件は，発明の名称を「真空吸引式掃除機用パックフィルター」とする発明の特許出

願に係る事案である。原告は，引用発明の認定の誤り及び本願発明と引用発明の対比，

判断の誤りがあるとして，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めたが，

判決は，原告の請求に理由がないとして，その請求を棄却した。 

 

２ 検討事項 

（１）引用発明の認定について 

審決が，引用文献に記載されている「袋体部の通気性が変化する構成」という特徴的

技術的事項を含めずに引用発明を認定したことの是非について検討した。また，必須の

構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示した平成 18年（行ケ）

第 10138号との比較も行った。本件については，袋体部の通気性が変化する構成がなく

とも，所望の作用効果を奏するので，引用発明の認定に袋体部の通気性が変化する構成

を含めてなくてもよいとする意見があった一方で，袋体部の通気性が変化する構成を引

用発明の認定に含めるべきであるとする意見もあった。 

（２）平成 25年（行ケ）第 10248号との比較について 

 必須の構成要素を含めずに引用発明を認定した審決に誤りがあると判示された平成

25年（行ケ）第 10248号との比較を行った。必須の構成要素の有無が本願発明との相違

点になるであれば，必須の構成要素を含めて引用発明を認定する必要があり，逆に，必

須の構成要素の有無が相違点にならないのであれば，必須の構成要素を含めて引用発明

を認定する必要はないことの帰結であるとの意見があった。また，引用発明に認定にあ

たっては，引用文献中の構成要素を都合よく取捨選択するのではなく，まずは，各々の

構成要素が存在していることの背景にどのような技術的思想があるのかを的確に把握

した上で，引用発明を認定すべきであるとの意見もあった。 

（３）新規性判断時と進歩性判断時の引用発明の認定について 

本件判決では，新規性判断時における引用発明の認定について判示されている一方で，

新規性判断時と進歩性判断時とでは判断手法が異なる旨判示されている。そこで，新規

性を判断する場合と進歩性を判断する場合とでは，引用発明の認定は異なる取り扱いと

なるのかについて検討した。検討した結果，引用発明の認定については，新規性を判断

する場合であろうと，進歩性を判断する場合であろうと，異なる扱いとはならないとす

るのが妥当であるとの見解で一致した。  
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第５事例（特許機械３） 

審判番号 無効２０１１－８００２６３号（特許第４７００８１７号） 

事件番号 平成２４年（行ケ）第１０３９８号 

発明の名称 制震架構 

主な論点 進歩性（相違点の認定，相違点の判断） 

 

１ 事件の概要 

本件は，発明の名称を「制震架構」とする特許発明に係る事案である。原告は，相違

点１に対する判断の誤り及び相違点２に対する容易想到性の判断の誤りがあるとして，

訂正を認めた上で請求項１に係る発明についての特許を無効とし，請求項２に係る発明

についての審判請求を成り立たないとした審決の取消しを求めたが，判決は，原告の請

求に理由がないとして，その請求を棄却した。 

 

２ 検討事項 

（１）相違点の認定（「設計されており」を相違点として認定しなかった点） 

甲第１号証の要旨に「連層耐震壁が平面的に非対称に配置された剛心偏心建物」とあ

るように，甲第１号証の建物も，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるとい

えることから，本件請求項１の「剛心と重心が偏心するように設計されており」を相違

点としなかった判決を妥当とする意見が多数であった。 

また，判決は，相違点として認定しない理由の一つとして，本件請求項１に「制震目

的で目的で設計されており」との記載はないことを理由に挙げているが，仮に，本件請

求項１に「制震目的で設計されており」との記載があった場合にも，相違点とは認めら

れないとの結論に変わりはないとの意見が多数であった。 

（２）相違点の判断 

履歴型ダンパーも速度依存型ダンパーも極めてありふれたものであるから，甲１発明

の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用することは容易であるとの判決

を妥当とする意見が複数あった。 

一方，甲１号証からは，履歴型ダンパーの降伏強度の増加させる，すなわち，耐震で

対応する部分を増加させるのが望ましいという技術的思想が記載されていると読み取

れることから，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用する動機

付けがあるとはいえないのではないかとする意見も複数あった。 

また，甲１号証には，無偏心建物と同等の耐震性を得られるという効果が記載されて

いるのに対し，本件特許公報には，本件発明１の偏心建物は，無偏心建物と同等ではな

く，それよりも優れた地震低減効果を得られることが記載されていることから，原告は，

本件発明１の方が優れた効果を有しているとして，本件発明１の進歩性を主張すればよ

かったのではないかとの意見もあった。 
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第６事例（特許化学１） 

審判番号 無効２０１２－８００１９９号（特許第４７７７４７１号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１０２５０号 

発明の名称 ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体 

主な論点 実施可能要件 

 

１ 事件の概要 

 本件は，被告の有する発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅

張積層体」とする特許（本件発明）について，原告から特許無効審判が請求され，特許

庁が，本件発明は，３６条４項１号に規定する要件（実施可能要件）及び３６条６項１

号に規定する要件（サポート要件）を充足するとして，不成立審決をしたことから，原

告がその取消しを求めた事案である。本判決は，審決には実施可能要件及びサポート要

件の判断に誤りがあるとして，審決を取り消した。 

 

２ 検討事項 

（１）実施可能要件の判断について 

 実施可能要件の主張立証責任は，権利者側にあるという考えに基づけば，判決のよう

な結果になることは理解できるとの見解が大勢であった。 

（２）実施可能要件を充足するために必要であった事項について 

 証拠としては，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムにおいて，

本件発明９の熱膨張係数の範囲とした実験結果や，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成

分系ポリイミドフィルムにおいて，より本件発明９の熱膨張係数に近い数値が開示され

た文献があればよかったのではないか，という意見があった。 

 どこまで出願当初の明細書に記載しておくべきなのか，という点については，判決に

したがうと，あらゆる組み合わせを記載しておかなければいけないことになるが，それ

は現実的ではないとの意見が大勢であった。実務上は，明細書に実施するための条件等

を記載しておき，できるものは後で追加実験を出すという方策もあるのではないか，と

いう意見があった。 

（３）他の裁判例との対比について 

 本件と参考裁判例（平成２４年（行ケ）第１００２０号）とは結論が異なるようであ

るが，対象となる技術の内容や実施の難易度，明細書での開示や公知技術の開示の度合

いは事例毎に異なるため，結局は事例毎の判断になるのではないか，という意見があっ

た。 

 出願時に技術的に不可能ではなかった，ということが分かること，が必要ではないか，

との意見や，参考裁判例では，今後できるという記載が明細書にあり，出願の後ではあ

るが実際に実施できたことを示す文献が提出されていることから実施可能と判断され

たのではないかとの意見があった。  
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第７事例（特許化学２） 

審判番号 不服２０１４－８７２０号（特願２０１１－５１１４７６号） 

事件番号 平成２７年（行ケ）第１０１１４号 

発明の名称 タイヤ 

主な論点 進歩性（動機付け，相違点の認定，顕著な効果） 

 

１ 事件の概要 

本件は，タイヤに関する特許出願を対象とする拒絶査定不服審判に係るものである。

審決は，当業者であれば本願発明が引用発明から容易に想到でき，顕著な効果も見られ

ないことを理由として請求不成立とした。原告は，各相違点に係る容易想到性判断の誤

り及び顕著な効果の看過を主張して提訴したが，判決は，いずれも理由がないとして，

審決を支持した。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１（取消理由１ 相違点１に係る容易想到性の判断） 

 一般論として，引例が２つあって，課題の共通性がある場合は，これらの解決手段を

合わせて用いることが容易と判断することは妥当との意見で一致した。 

（２）検討事項２（取消理由２ 相違点２に係る容易想到性の判断） 

 一般論として，別の動機付けで組み合わせても構成が同じになれば，組合せは容易と

せざるを得ないとの点で一致した。 

 審決が主引例との相違点であると認定している事項を，原告がそもそも主引例に記載

されているから相違点でないという主張は有効ではないだろう。主引例の実施例で使用

されていない成分については，当該成分を使用した具体的な発明の開示が主引例にない

との反論はできるが，新規性で反論できても容易想到でないとまでは言えないだろうと

の意見が大勢を占めた。 

（３）検討事項３（取消理由３ 相違点３に係る容易想到性の判断） 

 主引例よりも請求項の範囲が広いことは，相違点にならないとの点で一致した。 

 本件では引例の示唆と同じ方向の数値範囲を選択しているので，実験データの提出を

しても有効な反論は難しいとの指摘が大勢を占めた。 

（４）検討事項４（取消理由４ 顕著な効果の看過） 

 構成が容易想到だとよっぽど効果が顕著でないと特許性が認められないので，その点

を踏まえて，十分に効果を主張すべきである。たとえ，数％の効果でも出願時の技術水

準からすれば顕著な効果の場合もあり，効果の顕著性の見せ方が重要であるとの指摘が

あった。 
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第８事例（特許化学３） 

審判番号 無効２０１１－８００１２０号（特許第４０８２７３４号） 

事件番号 平成２４年（行ケ）第１０３８７号 

発明の名称 安定化された臭化アルカン溶媒 

主な論点 明確性要件，サポート要件，拡大先願（発明の認定） 

 

１ 事件の概要 

本件は，無効審判請求についての無効審決の取消請求訴訟である。争点は，①明確性

の有無についての判断の当否，②サポート要件の具備の有無についての判断の当否，③

拡大先願発明との同一性の有無についての判断の当否である。審決は，前記①に関し，

「安定化された溶媒組成物」との記載は明確でない，前記②に関し，本件発明９，１０

についてはその範囲すべてにおいて発明の課題が解決できるとはいえない，及び本件発

明５，８については「発明の詳細な説明に記載された発明」ということができない，前

記③については，拡大先願発明との相違点は実質的な相違点ではない，と判断し，特許

は無効である旨の判断をした。判決は，前記②については，本件発明５，８～１０がサ

ポート要件を満たさないと判断したのは誤りであると判断したものの，前記①，③につ

いては，審決の判断に誤りはないとして，原告（無効審判被請求人）の請求を棄却した。 

 

２ 検討事項 

（１）明確性要件違反について 

特許庁審決及び知財高裁判決は，「安定化された溶媒組成物」との文言が，どのよう

な条件であれば金属の腐食を遅らせるのか不明確であるとして，特許請求の範囲の明確

性要件違反を認定した。一部に，特許権者にとって酷な判断であるとの意見も見られた

が，大半は，審決及び判決ともに妥当であるとの意見であった。 

（２）サポート要件違反について 

特許庁審決は，特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との文言有無に

より，本件発明の効果を奏さない蓋然性が高いので，本件発明はサポート要件を満たさ

ないと判断した。これに対し，知財高裁判決は，本件発明は臭化ｎ－プロピル溶媒とそ

の安定剤系の最良の組合せを調査することにより課題を解決するものであり，そのよう

な化学物質が特許請求の範囲に記載されているので，サポート要件を満たすと判断した。

知財高裁の判断が妥当との意見が大半を占めた。 

（３）拡大先願について  

特許庁審決及び知財高裁判決は，本件発明と先願明細書との相違点として，本件発明

では１，４－ジオキサンを使用しないが，先願明細書では併用可能な安定化剤として記

載されていることを指摘したうえで，他の安定化剤を使用したときは１，４－ジオキサ

ンを使用しないことは明らかだから，この点は実質的な相違点ではないと判断された。

検討の結果，概ね妥当との意見であった。  
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第９事例（特許医薬・食品１） 

審判番号 不服２０１３－７０３０号（特願２００１－５８５７３９号） 

事件番号 平成２６年（行ケ）第１００４５号 

発明の名称 骨代謝疾患の処置のための医薬の製造のための，ゾレドロネートの使用 

主な論点 
進歩性（本件発明の課題の認定，主引用発明の選択，容易想到性の判

断，動機付け） 

 

１ 事件の概要 

 本件は，拒絶査定不服審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。審決は，本件

発明と引用例１記載の発明（引用発明）との相違点を「ゾレドロン酸を分単位の一定時

間をかけて静脈内投与すること」における「分単位の一定時間」が，引用発明では「５

分間」であるのに対し，本願発明では「１５分間」である点，と認定した上で，本件発

明は，引用発明，引用例２及び引用例３に記載された発明に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けるこ

とができない，と判断した。これに対し，本判決は，引用発明の投与時間を更に延長す

る動機付けを見出すことは困難であると判断し，審決には相違点に係る容易想到性の判

断に誤りがあるとして，審決を取り消した。 

 

２ 検討事項 

（１）主引用発明の選択及び本件発明の課題の認定 

 ゾレドロン酸の腎臓に対する具体的な安全性の問題が認識されていない出願時の技

術水準を考慮して，審決とは異なり，引用文献２に記載される平均６０ｋｇ体重の患者

に対して２．４ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈内投与するための医薬を主引

用発明とし，本件発明の課題を「許容できない副作用を生じない範囲で，より効果的な

投与量を見出し，かつ，患者の利便性や負担軽減の観点からより短時間の投与時間を見

出すこと」であると認定することで，本件発明の構成に到達する具体的な動機付けを出

願時の技術水準中に見出し得たかについて検討した。 

（２）容易想到性の判断 

 少なくとも引用文献１及び引用文献２の著者らが４ｍｇのゾレドロン酸を５分間静

脈内投与することについて安全性を問題視しているとは言えず，「腎臓に対する安全性

の改善」という本件発明の課題を前提とする限り，引用例１～３には４ｍｇのゾレドロ

ン酸に関して５分間の投与時間を更に延長する動機付けを見出すことは困難であると

の見解で一致した。 

（３）有利な効果の判断 

 引用発明と比較した本件発明の有利な効果の有無を判断するためには，４ｍｇのゾレ

ドロン酸を５分間かけて静脈内投与する医薬との比較だけではなく，少なくとも２．４

ｍｇのゾレドロン酸を２０分間かけて静脈注射する医薬との比較も必要であるとの見

解で一致した。  
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第１０事例（特許医薬・食品２） 

審判番号 無効２００７－８００１９２号（特許第３５４６０５８号） 

事件番号 平成２４年（行ケ）第１０４１９号 

発明の名称 うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用 

主な論点 進歩性（引用発明の認定，相違点に関する判断，効果の顕著性） 

 

１ 事件の概要 

 本件は，無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟である。本件発明１と甲１発明

との相違点は投与期間等であるところ，本件審決は，①長期にわたってカルベジロール

の投与を継続することが示唆されているということはできない，②カルベジロールが虚

血性のうっ血性心不全に起因する死亡率を減少させる作用について推認することはで

きない，③仮に本件明細書の死亡率低減効果に疑問があるとしても，甲２６文献の記載

事項からみてカルベジロールが虚血性うっ血性心不全に起因する死亡率を低下させる

効果を奏することは明らかであり，本件発明の効果が顕著な効果ではないとはいえない

として，甲１発明に基づいて容易想到とはいえないと判断した（無効審判不成立審決）。

これに対し，本判決は，本件発明は甲１発明に周知技術等を勘案することにより当業者

が容易に発明をすることができたものである，本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死

亡率を減少させる効果は格別顕著なものとはいえない等と判断し，審決を取り消した。 

 

２ 検討事項 

（１）引用発明の認定について 

「ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬

理試験が，医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが

合理的に推論できる試験であれば足りる。」との判決の判断基準は妥当である。なお，

引用文献における作用機序の考察の誤りは，引用発明の認定に影響を与えないと考えら

れる。 

（２）相違点に関する容易想到性の判断について 

 判決は各文献の記載を総合的に判断して技術常識を認定しており，妥当な認定である。

そして，当該技術常識に基づけば，当業者は，引用発明と本件発明との間の相違点（カ

ルベジロールの投与期間の相違，カルベジロールによる死亡率改善効果）を容易に想到

できるから，判決の結論は妥当である。 

（３）効果の顕著性について 

 判決が指摘するとおり，明細書に記載された試験の信頼性を評価するために，優先日

後に公知となった文献を用いることに問題はない。また，優先日後に実施された別の試

験によって明細書記載の効果を検証することも許される。ただ，本件発明の効果と対比

される従来技術の効果については，優先日時点において公知の事実から認定する必要が

あり，優先日後の文献は補助事実としてのみ使用されるべきと考えられる。  
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第１１事例（特許医薬・食品３） 

審判番号 無効２０１２－８０００７６号（特許第３９３８９６８号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１０１７２号 

発明の名称 渋味のマスキング方法 

主な論点 訂正の許否，明確性 

 

１ 事件の概要 

被告出願の特許登録「渋味のマスキング方法」につき，原告が無効審判を請求したと

ころ，本件審判の請求は成り立たないとの審決がされたため，原告が，その取消しを求

めた事案において，本件発明の審決には，本件訂正を容認した判断に誤りはないが，甘

味閾値の測定方法が訂正明細書に記載されていなくとも，極限法で測定したと当業者が

認識するほど，極限法が甘味の閾値の測定方法として一般的であるとまではいえないこ

と等を考慮するならば，「甘味の閾値以下の量」すなわち「甘味を呈さない量」とは，

特許請求の範囲に記載されたスクラロース量の範囲である０．００１２から０．００３

重量パーセントとの関係でどの範囲の量を意味するのか不明確であると認められるか

ら，結局，「甘味を呈さない量」とは，特許法３６条６項２号の明確性の要件を満たさ

ないとし，本件発明の明確性要件に係る判断に誤りがあるとして，本件特許の無効請求

を不成立とした審決が取り消された事例。 

 

２ 検討事項 

（１）本件訂正を認めた判断について 

「甘味を呈さない量で」という条件を付加する訂正が「０．００１２～０．００３重

量％」の範囲を減縮するようになるという点，および，新たな技術的事項を導入するも

のではないという判断については妥当であるとの意見で一致した。また，当該数値範囲

の全範囲で甘味を呈する蓋然性が高いことから本訂正は減縮を目的とするものではな

いとの主張に対しては，本件訂正発明は，条件のファクターがないので，当該範囲の全

範囲で甘味を呈さないとは言い切れず，判断は妥当であったとの認識で一致した。 

（２）明確性要件についての判断について 

訂正発明は不明確であるとまで言うことができないとの審決の判断には誤りがある

とした裁判所の判断は妥当であるとの意見で概ね一致した。甘味閾値は極限法で測定す

るのが自明であるというためにはどの程度のレベルが要求されるのかが明確でなく，実

際にどの程度使用されていれば自明といえるかは議論の余地があるのではないかとの

意見があった。官能試験によって得られる結果を発明特定事項にしたときは，一様に明

確性要件を満たさなくなるかという点については，そもそも官能試験はばらつきがある

ものであり，明確とはいえないのではないかという意見と，測定される試験項目によっ

て，本件訂正発明ほど大きな誤差を生じない場合もあるので一様に明確ではないとは言

えないのではないかとの意見があった。  
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第１２事例（特許電気１） 

審判番号 無効２０１３－８００００７号（特許第３５５２５３９号） 

事件番号 平成２６年（行ケ）第１０１０７号 

発明の名称 抵抗付温度ヒューズ 

主な論点 進歩性（引用例の認定，特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ） 

 

１ 事件の概要 

本件は，「抵抗付温度ヒューズ」に関する特許を対象とする無効審判に係るものであ

る。審決は，①甲１５の開示内容を本件特許の明細書に記載された従来技術を参酌して

認定し，甲１５には，相違点２に係る本件発明１の構成に関して記載も示唆もなく，適

用する動機付けもない，②甲５は，本件発明２と目的，作用，構造が異なり，引用発明

に甲５を適用したとしても，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到ではないと判

断したが，判決は，①甲１５の開示内容を甲３５及び甲３６を参酌して認定し，甲１５

には，相違点２に係る本件発明１の構成に関する記載があり，適用する動機付けがある，

②甲５には，相違点３に係る本件発明２の構成に関する技術が開示されており，引用発

明及び甲５は，技術分野が共通し，技術課題が上位で共通するから，引用発明に甲３を

適用して相違点１に係る本件発明２の構成とする際に，甲５を適用する動機付けがある

として，相違点３に係る本件発明２の構成は容易想到であると判断した。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１：引用例の認定 

新規性及び進歩性の判断にあたって，技術常識や周知技術を参酌して引用例の開示内

容を認定することは，一般的には正しい手法であるが，本事案に関して言えば，技術常

識や周知技術を参酌して，甲１５に明示的に記載されていない事項をその開示内容とし

て認定することは難しく，進歩性の判断とすれば足りた事案ではないか，とする意見が

多数を占めた。 

（２）検討事項２：特許請求の範囲の解釈，引用例の組合せ 

ア 特許請求の範囲の解釈 

一般的に特許請求の範囲は広く解釈すべきであり，本件発明２は，良熱伝導体が低融

点合金体の中間部の電極を兼ねるものを排除しないとする意見が多数を占めた。 

イ 引用例の組合せ 

判決が，引用発明に甲３を適用して相違点１に係る本件発明２の構成とすることが容

易想到であることを前提として，引用発明に甲３を適用する際に甲５を適用するという

論理構成を採っているのであれば，理解できるとの意見が多数であり，引用発明，甲３

及び甲５に基づき，低融点合金体の中間部をセラミック基板上に配置した良熱伝導体で

支持させること（相違点３に係る本件発明２の構成）が容易に想到できたとする判決は

妥当であったとする意見が多数を占めた。  
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第１３事例（特許電気２） 

審判番号 不服２０１０－２７５５４号（特願２００６－３１７６４４号） 

事件番号 平成２４年（行ケ）第１０２５１号 

発明の名称 有機電界発光表示装置 

主な論点 進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断），救済の必要性 

 

１ 事件の概要 

本件は，発明の名称を「有機電界発光表示装置」とする出願に係る拒絶査定不服審判

の請求は成り立たないとした審決に対する審決取消訴訟に係る事例である。原告（出願

人，審判請求人）は，審決には，本願発明の「補強トラス」の意義を広く認定したこと

に誤りがあり，ひいては，引用発明の「複数の梁部材」との対比及び判断についても，

また，容易想到性の判断についても，誤りがあるとの取消理由を主張した。これに対し，

判決は，原告が主張する取消事由について，いずれも理由がないとして原告の請求を棄

却した。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１：進歩性（本願発明の認定，引用発明との対比判断） 

（ア）本願発明の認定（特に本願発明の「補強トラス」の意義の認定） 

「トラス」の一般的な意味（三角形状の構造を有し，かつ，結合部において回転運動

ができるようなもの）を踏まえたとしても，審決及び判決が，本願明細書及び図面の記

載を参酌して，本願発明の「補強トラス」を「井桁状」のものを含むと解したことにつ

いては，特に異論は見られなかった。 

（イ）引用発明との対比判断（特に引用発明の認定） 

審決が，引用例１の「補強構造体」のうち「ベースプレート（支持基板）」を除いて

「複数の梁部材」のみを取り出して引用発明を認定した点については，技術的に見て違

和感があるとの見解も見られた。 

しかし，審決の時の特許請求の範囲の「補強トラス」について十分な特定がなされて

いないことから，「ベースプレート（支持基板）」を備えた「複数の梁部材」も本願発明

から排除されていないとした審決及び判決の判断は，結論としては妥当であるとの理解

でほぼ一致した。 

（２）検討事項２：救済の必要性（前置報告の審尋に対する回答書の補正案の扱い） 

 原告による前置報告を利用した審尋に対する回答書において示された「補強トラス」

がベゼル下部面と表示パネルに「接触」する点を明確にする補正案について，この補正

案により特許性は肯定されず，原査定が維持されるものと思われることから，本件審決

に先立ち補正の機会を与えなかったことが，不当であるとまではいえないとの理解でほ

ぼ一致した。  
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第１４事例（特許電気３） 

審判番号 無効２０１２－８００２１２号（特許第４４５３０１７号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１０３４７号 

発明の名称 水晶ユニットの製造方法 

主な論点 
進歩性（特許請求の範囲の解釈，公用製造方法の認定，容易想到性の

判断） 

 

１ 事件の概要 

本件は，「水晶ユニットの製造方法」に関する特許を対象とする無効審判に係るもの

であり，特許維持（無効不成立）審決を取消した事例である。審決は，本件訂正発明と

公用製造方法との間には相違点１及び２が存在し，いずれの相違点についても当業者が

容易に想到し得るものではないと判断した。一方，判決は，相違点１は存在せず，相違

点２は当業者が容易に設計し得る事項にすぎないと判断した。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１：「ＡとなるようにＢをする工程」の解釈 

審決と判決のクレーム解釈について，実質的に同じクレーム解釈を採っている，とい

う意見と，異なるクレーム解釈を採っている，という意見とに分かれた。また，主観的

な意図を含むクレーム解釈は許容すべきではない，という意見と，設計上の意図を含む

クレーム解釈が許容される場合があってもよいのではないか，という意見があった。 

（２）検討事項２：公用物件からの公用製造方法の認定 

音叉形状と溝と電極の寸法と，Ｍ１及びＭ２の大小関係の間の因果関係に関する判決

の説明に不足があるのではないか，という意見が多数を占めた。 

（３）検討事項３：相違点１の容易想到性の判断 

 判決において，相違点１を相違点として認定した上で，相違点１は容易想到であると

判断してもよかったのではないか，という意見と，相違点１に関する動機づけの立証が

なされていないため，容易想到であると判断することは難しい，という意見があった。 

（４）検討事項４：相違点２の容易想到性の判断 

ア １本の溝を２本の溝に変更することについて 

 音叉腕に設ける溝を１本から２本に変更した場合Ｍ１＞Ｍ２の関係は担保されるとし

た判決の判断は妥当であったとする意見が多数を占めた。 

イ 部分幅の数値限定について 

 本件明細書には，部分幅の数値限定のみで何らかの効果を奏するとは記載されておら

ず，部分幅の数値限定のみに技術的意義があるとも言えないから，判決の判断は妥当で

あったとする意見が多数を占めた。また，クレームに，溝の幅と，溝の厚みと音叉腕の

厚みの比の数値限定についても特定があれば，判決における相違点２の容易想到性の判

断は変わっていたのではないか，という意見もあった。  
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第１５事例（意匠１） 

審判番号 無効２０１２－８８０００５号（意匠第１４０６５４８号） 

事件番号 ――― 

意匠に係る物品 事務用クリップ収納ケース 

主な論点 類否判断における差異点の考え方，新規性喪失の例外の適用 

 

１ 事件の概要 

本件は，「事務用クリップ収納ケース」に関する意匠を対象とする無効審判に係るも

のであり，意匠法３条２項を理由に登録を無効とする旨の審決がなされた事案である。 

 

２ 検討事項 

（１）ありふれた態様であるか否かの判断 

本件登録意匠の側面は平坦面であり，甲１意匠の側面にはリブが施されている。類否

判断において，甲１意匠の側面リブは「極めて新規な態様」とされている。他方で創作

非容易性の判断で，本件登録意匠の側面を平坦面にすることは「ごく普通の態様」であ

り，置き換えることは容易に想到できたとされている。そこで，本件登録意匠の側面の

平坦面はありふれた態様で注目するところでなく甲１意匠と類似すると判断すること

はあり得たかを検討した。類否判断では，需要者目線で引用意匠との差異点を評価する

必要があるが，側面を平坦面とする公知意匠の例が甲２意匠のみしか挙げられておらず，

これのみでありふれた態様と評価するのは難しいと思われる。 

（２）リブの有無についての判断 

本意匠と関連意匠の差異がリブの有無だけであるので類似すると判断した他の事例

があるにもかかわらず，審判合議体が「判断の根拠を異にする」として本件登録意匠と

甲１意匠を非類似と判断したことが妥当であるかを検討した。本件登録意匠にはリブが

無いが，甲１意匠の側面には広範囲にわたってリブが有り，リブが美感に与える影響が

大きいため，両意匠が非類似であるとの判断は妥当であるとの意見があった。他方，リ

ブの滑り止め効果等に着目して，リブの有無を機能の有無として考えれば他の事例と同

じく両意匠は類似するとの判断でもよいとの意見もあり，意見が二分した。 

（３）新規性喪失の例外の適用についての判断 

新規性喪失の例外の適用については，意匠審査基準３１．１．２に意匠法第４条第１

項の規定の適用の要件が定められているところ，それに従えば甲１意匠の意匠登録を受

ける権利を有する者が誰かを判断し，甲１意匠は「被請求人が創作したものとまでは認

められない」と言えば済むはずであるが，審決では甲１意匠と本件登録意匠の類否に言

及しており，その言及は妥当ではないと考えられる。 
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第１６事例（意匠２） 

審判番号 無効２０１３－８８００２０号（登録第１３８１３１８号） 

事件番号 ――― 

意匠に係る物品 自動二輪車用ホイール 

主な論点 引用意匠の認定の妥当性，類否判断の妥当性 

 

１ 事件の概要 

本件は，「自動二輪車用ホイール」に関する意匠を対象とする無効審判に係るもので

ある。被請求人は，引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，

意匠の類否を判断する手法が違法であること等を主張したが，特許庁はいずれも理由が

ないと判断した事案である。 

 

２ 検討事項 

（１）検討事項１：引用意匠の認定の妥当性 

引用意匠を構成する背面及び側面が視認できないにもかかわらず，物品分野の性質や

先行意匠を参酌することにより，視認できない部分の態様について推認をして引用意匠

を認定した判断は妥当かについて検討した。 

「推認」とは意匠についての「評価・判断」ではなく，意匠の「認定」であると考え

る。意匠の認定として「推認」しないというのはあり得ない。不合理な推認は認定誤り

となるだけであって，推認が当業者から見て適切であって，その認定が正しいか否かの

問題であると考える。審決の記載では，不明確な部分は積極的に認定されていないが，

「引用意匠」は，〇〇は明確，△△は不明確，という書きぶりでもよい。 

審決は，引用意匠について，本件登録意匠との関係で必要とされる範囲で認定すれば

よい。必要とされる範囲の認定とは，本件登録意匠と引用意匠の類否判断ができる程度

の具体性を備えた共通点と差異点の認定であり，その認定ができればよいと考える。 

（２）検討事項２：類否判断の妥当性 

差異点について，使用時には見えないこと，通常は視認できない部位であること，目

立たない細部に係る部分であること等を理由として，類否判断に与える影響は小さいと

した判断は妥当かについて検討した。 

需要者の立場に立てば，「使用時」のみならず「購買時」も基準とすべきで，使用時

のみに着目して「隠れて見えなくなるから」を理由とすることは妥当ではないと考える

こともできるが，「購買時」であっても，需要者は「使用したときにどうなるか」を考

えて購入するのであるから，結局は使用時として問題はない。なお，「使用時」として

記載するより，「取り付けに関わる者であれば…」として需要者を限定する書き方もあ

る。また，物品の「機能的」な部分かどうかに着目し，例えば「ありふれた機能的な形

状であるから大したものではない…」として評価するという記載も可能と考える。  



要約編 

xxi 

 

第１７事例（商標１） 

審判番号 不服２０１３－０１４１９１号（商願２０１２－７１３８１号） 

事件番号 平成２６年（行ケ）第１００５６号 

商標 
 

主な論点 
自他商品識別標識，「役務の質（内容）を普通に用いられる方法で表

示する標章のみからなる商標」に該当するか 

 

１ 事件の概要 

本件は，原告が，拒絶査定不服審判における不成立審決の取消しを求めた事案である。

判決は，本願商標は，商標法３条１項３号に該当し，商標登録を受けることができない

ものであり，原告の請求には理由がないとして，その請求を棄却した。 

 

２ 検討事項 

（１）商標法３条１項３号該当性の判断基準について 

判示の妥当性について，需要者の認識は不要とするのが学説上多数のようであるが，

他方，ジョージア事件最高裁判決（最一小判昭和６１年１月２３日集民１４７号７頁）

もあるため，認識可能性くらいは必要なのではないかという意見が出された。 

また，本判決では，本件審決時に何らかの商品・役務の質等の特性を表示記述するも

のとして必要適切な表示であると判示した上で，誰が認識するかという問題については，

単に「需要者が現に存在する必要はない」といえば足りたところ，将来までを含める必

要はなかったのではないかとの意見が出された。 

なお，本願商標は造語であって使用実例がないという原告主張に対して，サービスが

現になくても良いとの意見で一致した。 

（２）商標法３条１項３号に該当するとした認定判断の相当性について 

今では，「ネットワークおまかせサポート」が何を意味するかを理解できることから，

「ネットワークサポート」と「おまかせサポート」の実例があれば，「ネットワークお

まかせサポート」に関する取引者・需要者の認識ありと認定できるとの意見で一致した。 

本願商標は不可分一体であるとする原告の主張に対し，本願商標については，全ての

語が明確で，結合してより記述的な商標となるのではないかとの意見が出された。 

（３）他の商標登録実例との均衡について 

原告は「サポート」又は「おまかせ」の文字を有し，指定役務を共通とする登録例を

挙げているが，その登録事例には，明らかに識別力を有する例が挙げられており，識別

力を有さない例に絞って主張すべきではないかとの意見が出された。 

なお，当該事例に対しては，事案ごとの判断であり，事情が現在と同じとは限らず，

以前同じような登録があったからといって，現在登録されるとは限らないため，審決に

おける判断は妥当であるという意見で一致した。  



要約編 

xxii 

 

第１８事例（商標２） 

審判番号 不服２０１３－１１５６０号（商願２０１２－２０９３４号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１０３４２号 

商標 

 

主な論点 結合商標の要部認定、識別力、取引実情の勘案 

 

１ 事件の概要 

上記の出願商標（以下「本願商標」という。）が，引用商標「 」等と類似

するか否かが争われた事例である。審査及び審決は本願商標と引用商標の類似性を肯定

して出願を拒絶した。原告は，本願商標と引用各商標とは類似しないこと（取消理由）

を主張して提訴したが，判決は，本願商標と引用商標は類似するとして請求を棄却した。 

 

２ 主な検討事項 

（１）結合商標の要部認定（分離観察の可否） 

本願商標の「Ｂ：ＭＩＮＧ」部分と「ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」部分は，文字の大きさ

だけでなく配置や彩色も異なっていることから，商標全体の一体不可分性を認めずに

「ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」部分を分離抽出して要部と判断した本件判決の判断手法及び

その結論に異論はなかった。この点，「Ｂ：ＭＩＮＧ ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」と横一

連とした構成からなる商標は登録を受けている（登録第５６１７８８０号）という指摘

もあった。 

仮に「ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」部分が小さく付記的に表されていれば，分離観察され

たとしても要部と判断されなくなるのではないか，という意見もあった。 

（２）「ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」部分の識別力 

「ＬＩＦＥ ＳＴＯＲＥ」部分の自他商品識別力が強くないとしても，「ライフスト

ア」が商標登録されており，かつ，提出された証拠では，該文字が一般名称であると認

定できないことからすれば，その識別力を否定することはできないという点で意見が一

致した。 

一方，結合商標の要部認定において，品質を表示する部分は要部にならないという判

断もあり得る。その点，本判決は厳しく判断されたのでは，という意見もあった。 

（３）取引実情の勘案 

本件は第２５類「被服」等が対象であり，注意力に乏しい一般消費者を想定している

が，「ＲＵＮＥ事件」（知財高判平成２７年６月１１日判決）では，同じ「被服」等の需

要者に相応の注意力が認定されている，との指摘があった。この点，特定業界では需要

者が限られるが，「一般消費者」は非常に広い概念なので，個々の事件毎に注意力の認

定に違いが出てくることがあり得る，との意見があった。また，ＲＵＮＥ事件は無効審

判（当事者系）であり，取引実情が明らかになりやすい，との指摘があった。  
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第１９事例（商標３） 

審判番号 無効２０１２－８９００５４号（商標登録第５４９４２６２号） 

事件番号 平成２５年（行ケ）第１００６５号 

商標 
 

主な論点 結合商標の要部，周知性，出所混同のおそれ，不正の目的 

 

１ 事件の概要 

原告は，本件商標が商標法４条１項１１号，１５号，１９号，７号に該当するとして

無効審判を請求したが，審判は，いずれも理由がないとして請求不成立とした。原告が，

すべての理由について取消事由を主張して提訴したところ，判決は，本件商標が４条１

項１１号に該当するとし，他の理由について判断するまでもなく，無効であると判断し

た。 

 

２ 主な検討事項 

（１）検討事項１：商標法４条１項１１号該当性判断の相当性 

 分離観察の可否については，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分の意味について認識でできる

かという点が問題であり，判決において，「Ｒａｆｆｉｎｅ」の部分について専ら「Ｒ

ａｆｆｉｎｅ」の部分が出所識別標識である，と判断した判決に対して異論はなかった。

また，「Ｓｔｙｌｅ」の語自体は識別力が低いということに特に異論はなかったが，「Ｓ

ｔｙｌｅ」単独で構成される標章については，アパレルなど，商品・役務によっては識

別力を有する可能性があるのではないかとの意見があった。 

（２）検討事項２：商標法第４条１項１５号該当性判断の相当性（審決） 

本件審決では，原告の化粧品ブランドについて，周知でないことを認定した後に，非

類似ではないと判断しているが，著名性が類似の判断に影響を与えるのか，といった指

摘があったほか，４条１項１５号の適用範囲について，被告は，商標が非類似であるこ

とを根拠に１５号に該当しないと主張しているが，商標が非類似である場合には１５号

が適用される可能性がないのか，という指摘があった。 

１５号の適用範囲については，「混同のおそれ」を判断するにあたり，他人の表示の

周知著名性，その商標と他人の表示の類似性の程度等を総合的に判断するのであり，本

件も原告商標と化粧品ブランドの類似性のみで「混同のおそれがない」と判断している

わけではなく，判断手法に問題はない，との意見で一致した。 

（３）検討事項３：商標法第４条１項１９号該当性判断の相当性（審決） 

 原告は警告書を被告に対し送付したにもかかわらず，本件商標を出願し，４条１項１

９号に該当すると主張している点について，審決では警告書の受領をもって，不正目的

を認容していない点について，妥当な判断であるという見解で一致した一方で，不正の

目的の認定については，難しいのではないかという意見が出された。 
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第２０事例（商標４） 

審判番号 無効２０１３－８９００３８号（商標第５５０６８７９号） 

事件番号 平成２７年（行ケ）第１００２５号 

商標 
 

主な論点 周知性，結合商標の要部，出所混同のおそれ，商標の類否判断 

 

１ 事件の概要 

原告が，本件商標について商標登録を無効とする審判を請求したが，特許庁から請求

不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案において，「赤帽」商標と同

一の構成文字を含む結合商標である本件商標は，法４条１項１５号にいう「混同を生ず

るおそれがある商標」に当たるとして，上記審決を取り消した事例。 

 

２ 検討事項 

（１）原告の「赤帽」商標の周知・著名性の認定について 

「赤帽」の語は，辞書に載録されているが，現在においては，一般名称として知られ

ているとはいえない。運送業界における「赤帽」商標は有名であり，その需要者の多く

は，「赤帽」を原告が行っている役務を表すものと認識しているとの意見で一致した。 

原告による使用が「赤帽」商標以外にローマ字表記や平仮名表記のものがあったとし

ても，観念の共通性を考えれば区別するべきではく，本件では，「赤帽」商標がメイン

の使用と考えて著名性を認めても問題はなかったのではないかとの意見があった。 

（２）「赤帽」が造語ではない点が法４条１項１５号の判断で重視されるかについて 

商標が造語か既成語かは，著名性の判断において検討される事項ではある。しかし，

重要なのは，当該商標の使用に関する取引の実情であって，実態として周知であって出

所表示機能を果たすのであれば，「造語」か「既成語」かは影響がないとの意見や，語

句における辞書上の意味のみに引きずられて判断すべきではなく，識別力を発揮するか、

独占適応性があるか等，複数の観点を考慮して検討すべきとの意見があった。 

（３）本件商標から「赤帽」のみが分離して認識されるかについて 

地名については，識別力はないとするのが一般的な考え方であれば，本件商標から「赤

帽」のみが分離して認識されると考えるのが自然であるとする意見があった。 

また，審決では，需要者が「赤帽」の文字部分をどう認識するかという視点や，赤帽

グループ内の組織構成などについてより慎重に検討すべきであったとの意見があった。 

（４）法４条１項１１号の該当性（商標類似の可能性）について 

 「赤帽」が周知商標であり，「京都赤帽」から「赤帽」の文字部分が分離して認識さ

れるのであれば，１１号を適用しても問題はなかったのではないかとする意見があった

一方，本判決のように，より適用範囲が広い法４条１項１５号を適用して判断した方が，

説明がしやすく，また，説得力があるとする意見が多かった。 
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