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番号 概    要 キーワード 

判 決 要 約     No.296 
１ 事件番号(裁判所)    ４ 被告(被控訴人) 

２ 判決言渡日(判決)    ５ 出願番号等 

３ 原告(控訴人)      ６ 要約 

2 9 6  

- 1  
「病態モデル動物の作製方法」に対する拒絶査定を維持する審決が支持された 

引用発明との一致点・相違点，

具体的条件，発明が未完成，当

業者 
 

2 9 6  
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著名な「Polo」商標と出所混同するので，本件商標を取り消すとした異議決定が高裁

で取り消された 
出所混同，周知，著名，類似 

 

１ 平12（行ケ）404号（東高6民） 
２ 平14．12．26（棄却） 
３ 日本臓器製薬(株) 
４ 特許庁長官 
５ 特願平2-319705 
６ 審決：本願発明は引用発明及び周知技術に基づいて容易に
発明できたものとして拒絶査定を支持した。 

  請求の範囲の請求項1の記載は，「アセチルコリン又はヒス
タミンをモルモットに吸入させ，その吸入開始からモルモッ
トが呼吸困難によって横転するまでの時間を測定し，0.08％
のアセチルコリン又は0.025％のヒスタミンに対する横転時
間が150秒以下であるモルモットを気道過敏系モルモットと
して選抜し，兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて
少なくとも5世代にわたる継代選抜を行い，上記気道過敏系モ
ルモットの出現率が5世代において90％以上となるように繁
殖させて気道過敏系モルモットを作製する方法」である。 

  一方，引用刊行物は，発明者がモルモットの選択基準を検
討するために実施した基礎的研究結果を論文化したものであ
り，本願明細書とは，(ⅰ) 横転時間による選抜に関して，
「0.08％のアセチルコリン又は0.025％のヒスタミンに対す
る横転時間が150秒以下である」こと，(ⅱ) 交配方法に関して，
「兄妹交配，いとこ交配及び選択交配を組み合わせて少なくとも
5世代にわたる継代選抜を行う」こと，及び(ⅲ) 出現率に関し
て，「気道過敏系モルモットの出現率が5世代において90％以上と
なる」ことが記載されていない点で，相違している。 

  主な争点：引用刊行物には，気道過敏系モルモット作製の
具体的条件は，全く確立されておらず，そこに記載の発明は

「気道過敏系モルモットの作製方法」として技術的に完成し
ていない。従って，引用発明は本願発明と相違し，相違点を
一致点と誤認した審決は誤りである。 

  判示事項：裁判所は，以下の理由等から，本願発明は，当
業者にとって，引用刊行物及び周知技術から容易に想到し得
る事項であるとして，審決を支持した。 

  「本願発明の進歩性を検討するに当たって引用刊行物につ
いて考慮すべきことは，同刊行物に接した当業者が，そこに
記載された事項を契機として本願発明に容易に想到し得たか
どうかである。したがって，引用刊行物に，それを出発点と
して本願発明に向かうだけのものが開示されている限り，そ
こに，気道過敏系モルモット作製の具体的条件が確立したも
のとして記載されていないからといって，それだけで，同刊
行物に，「気道過敏系モルモットを作製する方法」が記載され
ていないことになるわけではない。」 

  「本願発明の進歩性を検討するに当たっての出発点になり
得るか否かという観点に立った場合，引用発明（引用刊行物
に記載される技術）が，「気道過敏系モルモットの作製方法」
として技術的に完成していなければならないものでない---」 

  「この程度の事項を容易推考の範囲外にあるとするのは，
人（当業者）の有する理解力や応用力を余りに低く設定する
ものであり，不合理であることが明らかである。」 

  講評：学会や論文に発表しても「要点」や「具体的条件」
を発表しなければ特許性に関して問題無いと考えている特に
大学等の発明者に警告を与える判決である。 

（特29条2項）重要度☆☆
（下田  昭）

１ 平12（行ケ）430号（東高13民） 
２ 平14．10．30（認容） 
３ ザ ユニバーシティ オブ ケンブリッジ 
４ 特許庁長官 
５ 商標登録4209200号，異議平11-90296号 
６ 審決：原告は，指定商品を第25類「被服，ガーター，靴下
止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，
運動用特殊靴」とする商標登録第4209200号商標（平成6年12
月19日登録出願，平成10年11月13日設定登録，以下「本件
商標」という。）の商標権者である。 

  被告補助参加人外1名は，平成11年2月22日，本件商標の
商標登録につき登録異議の申立をした。 

  特許庁は，同登録異議事件を審理した上，平成12年10月12
日，「登録第4209200号商標の商標登録を取り消す。」との決定
をした。 

  判示事項：(1) 本件商標は，横向きの馬にまたがりマレッ
トを振り上げ疾走するポロ競技中の競技者の黒塗りの図形を
上 段 に 表 し ， そ の 下 に 「 C.U.P.C. 」，「 CAMBRIDGE
UNIVERSITY」及び「POLO CLUB」の欧文字を3段に表し
てなるものであって，ポロプレーヤー図形部分に，「C.U.P.C.」
の語と，「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の語，引用各商標の
「Polo」の欧文字を全部大文字で表した「POLO」の語及び
「CLUB」の語とを組み合せてなる結合商標である。本件商標
の文字部分は，やや小振りの太字体をもって「C.U.P.C.」の部
分が4字，いずれも通常の印刷書体による同大の欧文字をもっ
て「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の部分が19字，「POLO
CLUB」の部分が8字，合計31字からなり，これより順に「シー
ユーピーシー」，「ケンブリッジユニバーシティ」，「ポロクラ
ブ」の称呼を生じ，「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の文字部
分からは，「ケンブリッジ大学」の観念を生じ，「POLO CLUB」
の文字部分からは「ポロ競技クラブ」との観念を生ずること
が認められる。 

  他方，引用商標 A 及び同 B は，いずれも，横長四角形中に
記載された「Polo」の欧文字とともに「by RALPH LAUREN」
（引用商標 A）又は「by Ralph Lauren」（同 B）の欧文字から
なる部分及び前向きの馬にまたがりマレットを振り上げ疾走す
るポロ競技中の競技者の図形部分からなるものである。 

  (2) ケンブリッジ大学は，我が国においても，古くから，英国

の伝統と由緒ある大学として著名であり，その著名性は本件商標
の登録出願時及び登録査定時においても同様であったことが明
らかである。そうすると，本件商標の構成中，「CAMBRIDGE
UNIVERSITY」の文字部分は，我が国においても著名な，英国
の伝統と由緒ある大学の名称であり，本件商標の中央にバラ
ンス良く配され，その文字構成中に占める割合が も大きいと
ころから，他の部分に比べて，看者の注意をひく程度が著しく強
く，商品の出所表示機能が強い部分であると認められる。 

  (3) 本件商標の「POLO」の文字部分は，引用各商標の「Polo」
の文字部分のように明りょうな黒枠で囲まれた横長四角形中
にデザイン化された太字体で，かつ，当該欧文字のみが際立っ
た形で記載されたものではなく，いずれも通常の印刷書体に
よる同大の欧文字をもって構成された「CAMBRIDGE
UNIVERSITY POLO CLUB」の全文字27字中の4文字にすぎ
ず，また，全体の文字の配置も引用各商標のものとは明らか
に異なるから，強い自他商品識別力を有する「CAMBRIDGE
UNIVERSITY」の文字部分との対比において，「POLO」の文
字部分の自他商品識別力は商標全体の中に埋没し，それのみ
が看者の注意をひいて略称としての「ポロ」の称呼，観念を
生ずるものとは認め難い。 

  (4) 本件商標の構成中「CAMBRIDGE UNIVERSITY」の
文字部分が看者の注意を強くひき，「POLO」の文字部分及び
ポロプレーヤー図形部分は，商標全体の中に埋没して看者の
注意をひくことはないから，本件商標は，称呼，観念及び外
観のいずれにおいてもラルフ・ローレンに係るポロ商標とは
類似しないというべきである。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（商標法4条1項15号，43条の3第2項）重要度☆☆☆
（山本  尚）

本件商標 引用商標 A  

引用商標 B 
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PERSONAL INFORMATION MANAGEMENT(PIM)ソフトの複製権・翻案権侵害，

形態模倣，不法行為に基づく損害賠償請求・差止請求が棄却された 

著作権侵害，複製権・翻案権侵

害判断基準，不正競争行為，形

態模倣，不法行為 
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旧法（平成 5 年改正前の特許法）下における原出願を，新法（平成 6 年改正後の特許法）
施行後に分割した分割出願に関し，分割後に審査段階で行った補正に対する補正却下は，
法に基づかない違法なものであり，補正は有効である。従って，補正後の内容に基づいて
要旨認定していない審決には瑕疵があるとして，拒絶審決が取り消された 

分割出願，同一，補正却下，

旧法，新法，違法，無効 

 

１ 平14（ワ）10893号（東地47民） 
２ 平15．1．28（棄却） 
３ (株)アイフェイス 
４ (有)ビットギャング，(株)メディアプロジェクトニジュウイチ 
６ 判示事項 
Ⅰ．著作権侵害：(1) 複製・翻案が認められるには，原告製品
の表現上の創作性を有する部分が被告製品と実質的同一又は
被告製品から同部分の表現上の本質的特徴を直接感得できな
ければならない。原告製品は PIM ソフトで，その基本的機能
は，個人のスケジュール管理，アドレス帳及び日記に集約さ
れる。しかし，機能に由来する必然的制約が存在し，また，
コンピュータの利用前から，紙製手帳等の書式や構成は，原
告製品より前から既に知られていた。更に，他に多くの同ソ
フトが存在するから，ありふれた書式や構成が存在する。そ
うすると，原告製品の表示画面は，各表示画面における書式
項目の選択や並べ方，各表示画面の選択・配列等に，作成者
の知的活動が介在し，作成者の個性が創作的に表現される余
地があるが，その範囲は限定されるから，被告製品が原告製
品の複製・翻案かは，この点を十分考慮する必要がある。 

  (2) 原告製品と被告製品の対比：個々の表示画面及び画面
の選択・配列を対比して，両者の間の共通点を抽出し，共通点
が創作性を有するものであって，被告製品が原告製品の表現上の
創作性を有する部分と実質的同一か又は被告製品から同部分の
表現上の本質的特徴を直接感得できるかを検討する。 

  (3) ①原告製品の表示画面は，週表示画面，月表示画面，
アドレス帳画面，プロフィール画面の4つであり，被告製品の
表示画面は，週表示画面，月表示画面，アドレス帳画面，ツー
ル画面の4つであり，いずれも表示画面が4つであること，②
週表示画面，月表示画面，アドレス帳画面が共通すること，

③画面は相互に移動可能であること，④背景画面を変更でき
ること，⑤起動画面後に週表示画面が表示されること，⑥画
面の大きさ，が共通する。 

  しかし，①②は，週表示，月表示，アドレス帳，ツールの構
成は，従来の紙製手帳にもあった構成である上，原告製品の週表
示画面とアドレス帳画面は，被告製品の複製・翻案といえず，そ
の余の表示画面も，被告製品は原告製品の複製・翻案とはいえな
い。③は，この種の製品が当然有すべき機能であるし，④は，背
景画像のみの切替えは，ウィンドウズ等の OS に見られる上，他
のスケジュール管理ソフトにも見られる。⑤は，特に原告製
品に特徴的事項とは考えられず，⑥は，限られた画面中に同
項目を配置すれば，大きさが似ることはやむを得ない。よっ
て，著作権侵害を理由とする請求は理由がない。 

  Ⅱ．不競法2条1項3号：同号は，被告製品と原告製品の形
態が同一又は実質的同一であることを要し，この判断には，
同種商品が通常有する形態を除外した上，製品全体を比較し
て判断する。原告製品と被告製品とを対比すると，週表示画
面，アドレス帳画面，月表示画面，プロフィール画面とツー
ル画面の形態が同一又は実質的同一ではない以上，原告製品
全体と被告製品全体の形態が同一又は実質的同一とはできな
い。よって，不競法に基づく請求は理由がない。 

  Ⅲ．民法上の一般不法行為：市場競争は本来自由であるこ
とに照らすと，著作権侵害行為や不正競争行為に該当しない
行為は，ことさら相手方に損害を与えることを目的として行
われた等のような特段の事情が存在しない限り，民法上の一
般不法行為を構成することもない。従って，原告の一般不法
行為の主張は理由がない。 
（著21条，27条，不競2条1項3号，民709条）重要度☆☆

（山口 栄一）

１ 平13（行ケ）134号（東地13民） 
２ 平14．11．20（認容） 
３ (株)ニコン 
４ 特許庁長官 
５ 特願平8-84963号 
６ (1)概要 
  ①特願昭58-186269号（本件原々出願：S58.10.5） 
  ②特願平5-273329号（①の分割出願：本件原出願：H5.11.1）
  特許後，特許異議手続き中の H10.7.7の訂正請求により訂正 
  ③特願平8-84963号（①の分割出願：本件分割出願：H8.4.8）
  a)日付不明： 初の拒絶理由通知 b)H9.12.25：補正（本
件補正1） c)H10.10.6：補正却下決定（補正却下決定1）
d)H11.4.13：拒絶査定 e)H11.5.13：拒絶査定不服審判請求
（平成11審判第8277号） f)H11.6.14：補正（本件補正2）
g)H13.2.5：補正（本件補正2）の却下決定（補正却下決定2）
h)H13.2.5：拒絶審決 

  (2) 争点1（取消理由1：補正却下決定2の判断の誤り） 略
  (3) 争点2（取消理由2：補正却下決定1の違法） 
  ①原告：ⅰ) 本件分割出願が，出願当初において分割要件
を満たさず，出願日の遡及が認められないときには，拒絶理
由通知を発すべきであり補正却下はできない。しかるに，補
正却下決定1は，本件補正1を要旨変更であるとし，旧法53
条1項をにより却下した。ⅱ) 補正却下決定1は，法律上の根
拠がなく，無効である。本件補正1は，新法が適用されるから，
別途拒絶理由があるとしても，本件補正1後の明細書に基づき
本願発明の要旨認定すべきである。審決は本件補正1が無いも
のとして要旨認定した誤りがある。 

  ②被告：ⅰ) 補正却下決定1に，適用する法律を誤ったこと
は認める。ⅱ) しかし，本件補正1が要旨変更であるとの判断
には誤りがないので，正しくは，新法により，新規事項追加
として 後の拒絶理由が通知されるべきであった。すると，
その後の補正可能範囲は限定されるから，上記誤りは原告に
格別の不利益を与えるものでない。また，審判請求時に同等

の補正の機会が得られたので，上記瑕疵は治癒した。補正却
下決定1の誤りは，無効にされるほど重大かつ明白な瑕疵とは
いえない。ⅲ) 原告は，旧法による補正却下不服審判の請求
をせず，補正却下決定1は確定しているから有効である。補正
却下の決定と拒絶査定不服審判とは別個の効果を発生させる
ものであり，補正却下決定1の違法性が審決にまで承継される
ことはない。ⅳ) 原告は，補正却下決定1が違法であると判断
したときには，不服申立書の提出，不服申立て方法の問い合
わせなどにより適切に対処できた。拒絶査定不服審判で不服
を申立ることもできた。補正却下決定1に関して教示方法に瑕
疵があったが，実質的に不服申立ての機会が奪われておらず，
手続保障に若干の不具合は認められるが，審決を取り消すほ
どの瑕疵ではない。 

  ③判旨：ⅰ) 本願発明が本件原出願の請求項2記載の発明と
同一で分割要件を満たさず，出願日の遡及が認められないな
らば，本件補正1には新法が適用される。ⅱ) 本件補正1は，
本件出願について 初に受けた拒絶理由通知の指定期間内に
新法17条の2第1項1号に基づいてされた補正である。補正却
下決定1は，法律上の根拠がなく，この瑕疵は重大かつ明白で
あるから，法律上当然に無効である。ⅲ) 補正却下決定1が無
効である以上，本件補正1は有効である。本件補正1が有効と
すれば，それを前提としない本願発明の要旨認定は誤りであ
り，それが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。ⅳ)
補正却下不服審判の請求をしなかったから，補正却下決定1が
確定したとの被告の主張は，前提を欠き失当である。また，
補正却下決定1は無効であって一切の法律上の効力を生じな
いから，これが確定することはない。ⅴ) 被告は，不服申立て
できたはずであると主張するが，審査官が本件分割出願につ
いて新法が適用されると判断した上で法律の規定にない却下
決定をしたことを，原告が認識し，これが誤りであると主張
し得たとはいえない。 
（特44条1項，新法17条の2第1項1号，53条1項）重要度☆☆

（奥田  誠）
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周知商標の所有者が製造者か販売者かが争われた事例 

周知商標の所有者，基本取引契

約の解釈 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 「今月号は，5月号の「知的財産権誌上研究発表会」で発表

された論文に対する質疑応答を掲載する号であり，今回で第 10

回目であります。 

 記念すべき 10回目の編集に携わることができて，たいへん光

栄に思っております。今度は，100回目の編集に携わることが

できたらいいなあと，思っております。はたして，そのころま

で知的財産権制度が残っているのか少し考えてしまいましたが，

それより，自分が残っている可能性の方がはるかに低いことに

すぐ気づきました。 (T.Y) 

 今回 2回目の編集委員を経験して，パテント誌が知的財産分

野の法曹関係者（裁判官，弁護士）の間で広く購読されている

ということを改めて認識しました。弁理士もさらに深く法曹分

野に関与することとなったことを実感しています。日々の活動

において「公的な視点に立つ」ことがより強く要求されてきて

いると感じました。 後に，充実した委員会活動を送れました

ことを委員長はじめ他の委員の皆様，事務局の方々に感謝いた

します。 （N.F） 

 今年は梅雨がなかなか明けなくて，カラッとしない陽気が続

いていますが，この 8月号が発刊される頃には夏らしくなって

いるでしょうか？ 昨年度，パテント編集委員になり，今号が

後の担当号です。お会いしたことのない諸先生方に，突然お電

話をして原稿をお願いするのは，かなり緊張しましたが，原稿

が出来上がったときの感激（安心感？）は一入です。何事も，

受け身だけではなく，積極的に進めていくことが肝心だと，改

めて思った 1年半でした。 （F.K） 

 今月号のパテントには，たまたま何人か知り合いの記事が掲

載されている。読むと，「あの人は，こんなことを考えていたの

か」と，いつもと少し違う一面が垣間見れる。これもまたパテ

ントを読む楽しみの一つである。 （ぶちょー） 

１ 平13（行ケ）453号（東地13民） 
２ 平14．12．25（決定取消） 
３ (株)和漢生薬研究所 
４ 特許庁長官 
５ 商標登録4298833号 
  商標：麗姿 
  商品：第3類 化粧品，香料類，歯磨き 
６ 概要：登録異議申立において，登録商標は，販売者の商標
として周知であったから商標法4条1項10号に違反して登録さ
れたとして取消決定がされたが，その取消決定の取消を求め
て製造者である商標権者が東京高裁に出訴した。 

  判示事項：１．麗姿商標の表示主体と OEM 契約の成否：麗
姿商標を使用した化粧品等のデザイン及び商標については，
申立人（販売者）の取扱いに係るものも含め，原則として，
製造元である原告（製造者）がこれを決定していたと認める
ことができる。 

  本件基本取引契約の契約書における，原告が申立人の指定
するブランド化粧品類の製造を引き受ける旨の記載は，申立
人が自由に商品の内容，商標等を指定することができるとい
う趣旨の OEM 契約ではなく，原告がどのような麗姿商標を使
用するか決定した範囲内で，申立人が数量，商標の具体的態
様等を決定して発注するという趣旨の契約と解する。 

  製造元がある商標の使用された商品を製造販売し，販売店
が当該商品をそのまま一般消費者に販売する場合，製造元と
販売店とは，いずれも当該商品に使用された商標を自己の業
務に係る商品であることを表示するものとして使用している
というべきであり，当該商標が誰の業務に係る商品を表示す
るものとして周知となるかは，製造元と販売店間で OEM 契約
が締結されたかなど両者間の契約内容によって定まるわけで
はなく，当該商標の使用された商品に接した需要者が，誰の
業務に係る商品であることを表示するものとして当該商標を
認識するかによって定まる。 

  本件おいて，確かに，麗姿商標の使用された商品のうち，
申立人の販売に係るものの広告においては，申立人の商号又
は略称の付されたものが多いと認められるが，その使用態様
を見ると，申立人の商号等の表示は，麗姿商標が使用された
商品の説明に目立たない態様で付されているものが多い。申
立人の販売する商品の広告においても，原告の業務に係る商
品であることが併記されているものがある。申立人の商号等
の表示とともに麗姿商標に接した需要者は，麗姿商標が申立

人のみならず，原告の業務に係る商品であることを表示する
ものとしても認識する。 

  ２．申立人の取引態様と販売数量：申立人が，ちえの輪と
の間で本件代理店契約を締結して，麗姿商標の使用された商
品を取り扱って以降，原告の商標登録出願までの間も，申立
人以外に，原告，ちえの輪及びその販売代理店が，引き続き
上記商品を取り扱って，麗姿商標を自己の業務に係る商品を
表示するものとして使用していたのであるし，販売代理店に
限って見ても，申立人がちえの輪の販売代理店として営業し
ていた平成9年8月までの間，麗姿商標の使用された商品中，
申立人の取り扱っていた商品の割合は，ちえの輪が販売代理
店に販売したもののうち25％程度にとどまる。 

  ３．申立人の業務に係る商品を表示するものとしての麗姿
商標の周知性：本件のように，麗姿商標を複数の企業グルー
プが使用してきた場合には，当該商標そのものが広く知られ
たとしても，なお，これが複数の企業グループのいずれの業
務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなけ
れば，特定の企業グループの業務に係る商品を表示するもの
として広く知られているということはできない。その意味で
も，本件においては，麗姿商標が原告らの企業グループでは
なく，申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示する
ものとして広く知られていると認めることは困難である。 

  さらに，当初，原告らの企業グループのみが麗姿商標を使
用しており，申立人はこの企業グループの一員であったから，
申立人が麗姿商標を使用しても，グループ離脱前は，この企
業グループの一員として麗姿商標を使用していたというべき
である。したがって，麗姿商標に接した需要者にとっては，
申立人が原告らの企業グループから離脱した後も，引き続き
原告らの企業グループが麗姿商標の使用を継続している状況
と区別し得なかったものと推認される。 

  本件商標の登録出願時において，麗姿商標は，申立人の業
務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く知られ
ていたということはできないから，申立人の取り扱う麗姿商
標の使用された「石けん」が本件商標の指定商品中の「化粧
品」に類似する商品であるとしても，本件商標が指定商品中
「化粧品」について，商標法4条1項10号に掲げる商標に該当
するとした本件決定の判断は，誤りというべきである。 

（商4条1項10号）重要度☆☆
（松井 宏記）

お詫びと訂正 

2003 年 6 月号「弁理士による公証制度の利用」平成 13 年度特許委員会著 

数箇所にわたり参考文献著者「森林 稔」公証人のご氏名が「森村 稔」と誤記されていました。森林稔様及び

関係者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。 

ここで深くお詫びして訂正させて頂きます。 

From Editors 

編 集 後 記 




