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1　事案の概要

本件は、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許1及び

2（併せて「本件特許」）の特許権（「本件特許権1」、「本件特許

権2」）を有するX（原告・控訴人）が、Y（被告・被控訴人）の使用

に係るYシステム1～3が本件特許権1を、Yシステム4が本件特

許権1及び2を侵害すると主張して、Yに対し、損害賠償等を請

求した事件の控訴審判決です。

原審（東京地裁令和2年6月11日判決平成31年（ワ）7178

号））は、Yシステムにつき構成要件該当性を否定し、Xの請求を

棄却しました。これに対してXが控訴したところ、知財高裁は、構

成要件該当性を認め、無効の抗弁を排斥した上で、損害額に

ついてXの請求の一部を認め、原判決を取り消してXの請求を

一部認容しました（なお、Xは控訴審において請求を拡張したと

ころ、控訴審での認容部分は原審での請求部分及び控訴審で

の拡張部分のうち一部になります。）。

争点は構成要件該当性、無効論、損害論と多岐にわたります

が、紙幅の関係上、以下では本件発明1のうち「第1の検知手

段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」の位置関係に関する構

成要件該当性についての原審及び知財高裁の認定判断をご

紹介します。

2　原審の判断

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1（「本件発明」）の

構成要件は次のとおりです（下線は筆者）。

A1 有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設

置されている、ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘

導するシステムであって、

B1 前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ

アに出入りをする車両を検知する第１の検知手段と、

C1 前記第１の検知手段に対応して設置された第１の遮断機と、

D1 車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手

段と、

E1 前記通信手段によって受信したデータを認識して、ETCによ

る料金徴収が可能か判定する判定手段と、

F1 前記判定手段により判定した結果に従って、ETCによる料

金徴収が可能な車両を、ETCゲートを通って前記有料道路

料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに入る、または

前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリア

から出るルートへ通じる第1のレーンへ誘導し、ETCによる料

金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手

前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第２のレーンへ

誘導する誘導手段と、を備え、

G1 前記誘導手段は、前記第１のレーンに設けられた第２の遮断

機と、前記第２のレーンに設けられた第３の遮断機と、を含み、

H1 さらに、前記第２の遮断機を通過した車両を検知する第２の

検知手段と、前記第３の遮断機を通過した車両を検知する第

３の検知手段と、を備え、

I1 前記第１の検知手段により車両の進入が検知された場合、

前記車両が通過した後に、前記第１の遮断機を下ろし、前記

第２の検知手段により車両の通過が検知された場合、前記車

両が通過した後に、前記第２の遮断機を下ろすことを特徴と

する

J1 車両誘導システム。

原審は、本件発明における技術的課題の１つとして、車両の

逆走を許さず後続の車両と衝突するおそれを防止するというも

のがあることに照らし、「第1の遮断機」（後掲図1の1）との構成

は、「通信手段」（後掲図1の3）よりもETCレーンの入口側に位

置することが必要というべきであると解釈しました。これに対し、

Yシステム1（後掲図2参照）は通信手段の先に第1の遮断機が
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構成要件非該当として請求棄却した原判決を取り消し、
構成要件該当性を認めた上で請求を一部認容した事例

秋 田  康 博

設置されていることから、構成要件B1～D1を充足しないとして、

構成要件該当性を否定しました。

3　知財高裁の判断

知財高裁は、次のとおり判示して、「第1の検知手段」及び「第1

の遮断機」と、「通信手段」の位置関係が限定されていないと解

釈しました。

「「第1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエ

リア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知すること

や、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に対応して設置されたこ

と、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、前記

車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるの

みであって、それ以上に、「第1の遮断機」「第1の検知手段」及び

「通信手段」が設置される位置関係を特定する記載はないから、

それぞれが設置される位置関係によって構成要件該当性が左

右されるものではないというべきである。」

また、原審のように設置される位置関係を限定して解釈すべき

という旨のYの主張に対しては、次の理由を挙げて排斥しました。

本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」と「第1の遮断

機」の位置関係について特定されていない。

ETC非対応車がETCレーンに進入した場合であっても車両を

安全に誘導するシステムを提供するという本件発明の作用効

果1が奏功するには、「通信手段」がETC車載器からデータを

受信するタイミングにつき、車両が「第1の遮断機」を通過する

前後いずれでも支障ない。

ETCシステムにおいて逆走車の走行を許さず、また先行車と

の衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供すると

いう本件発明の作用効果2についても、料金不払などを目的と

して、ETC車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡って

ETC車用レーンに逆進入する車両のような「逆走車」の走行防

止と、「通信手段」と「第1の遮断機」との位置関係とは関係がな

いし、先行車との衝突回避も、通信手段の位置にかかわらず、

車両が「第1の遮断機」を通過した後に同遮断機を下すことで

衝突防止が可能となる。

4　まとめ

本件では、東京地裁は、明細書記載の目的に照らして、クレーム

に記載されている「第1の検知手段」、「第1の遮断機」及び「通信

手段」の位置関係を限定して解釈しましたが、知財高裁は、請求項

の文言には位置関係の特定がないし、作用効果の奏功という観

点からも位置関係の限定は必要ないとして、結論を異にしました。

目的の記載からクレームが限定解釈されるか否かというク

レーム解釈につき、東京地裁と知財高裁とで判断が分かれた事

例として参考になるものと思い、ご紹介いたしました。

次ページへ続く

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/akita_yasuhiro.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/091286_hanrei.pdf
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図２　Yシステム 1の模式図

1　事案の概要

本件は、発明の名称を「車両誘導システム」とする特許1及び

2（併せて「本件特許」）の特許権（「本件特許権1」、「本件特許

権2」）を有するX（原告・控訴人）が、Y（被告・被控訴人）の使用

に係るYシステム1～3が本件特許権1を、Yシステム4が本件特

許権1及び2を侵害すると主張して、Yに対し、損害賠償等を請

求した事件の控訴審判決です。

原審（東京地裁令和2年6月11日判決平成31年（ワ）7178

号））は、Yシステムにつき構成要件該当性を否定し、Xの請求を

棄却しました。これに対してXが控訴したところ、知財高裁は、構

成要件該当性を認め、無効の抗弁を排斥した上で、損害額に

ついてXの請求の一部を認め、原判決を取り消してXの請求を

一部認容しました（なお、Xは控訴審において請求を拡張したと

ころ、控訴審での認容部分は原審での請求部分及び控訴審で

の拡張部分のうち一部になります。）。

争点は構成要件該当性、無効論、損害論と多岐にわたります

が、紙幅の関係上、以下では本件発明1のうち「第1の検知手

段」及び「第1の遮断機」と、「通信手段」の位置関係に関する構

成要件該当性についての原審及び知財高裁の認定判断をご

紹介します。

2　原審の判断

本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1（「本件発明」）の

構成要件は次のとおりです（下線は筆者）。

A1 有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに設

置されている、ETC車専用出入口から出入りをする車両を誘

導するシステムであって、

B1 前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリ

アに出入りをする車両を検知する第１の検知手段と、

C1 前記第１の検知手段に対応して設置された第１の遮断機と、

D1 車両に搭載されたETC車載器とデータを通信する通信手

段と、

E1 前記通信手段によって受信したデータを認識して、ETCによ

る料金徴収が可能か判定する判定手段と、

F1 前記判定手段により判定した結果に従って、ETCによる料

金徴収が可能な車両を、ETCゲートを通って前記有料道路

料金所、サービスエリア又はパーキングエリアに入る、または

前記有料道路料金所、サービスエリア又はパーキングエリア

から出るルートへ通じる第1のレーンへ誘導し、ETCによる料

金徴収が不可能な車両を、再度前記ETC車専用出入口手

前へ戻るルート又は一般車用出入口に通じる第２のレーンへ

誘導する誘導手段と、を備え、

G1 前記誘導手段は、前記第１のレーンに設けられた第２の遮断

機と、前記第２のレーンに設けられた第３の遮断機と、を含み、

H1 さらに、前記第２の遮断機を通過した車両を検知する第２の

検知手段と、前記第３の遮断機を通過した車両を検知する第

３の検知手段と、を備え、

I1 前記第１の検知手段により車両の進入が検知された場合、

前記車両が通過した後に、前記第１の遮断機を下ろし、前記

第２の検知手段により車両の通過が検知された場合、前記車

両が通過した後に、前記第２の遮断機を下ろすことを特徴と

する

J1 車両誘導システム。

原審は、本件発明における技術的課題の１つとして、車両の

逆走を許さず後続の車両と衝突するおそれを防止するというも

のがあることに照らし、「第1の遮断機」（後掲図1の1）との構成

は、「通信手段」（後掲図1の3）よりもETCレーンの入口側に位

置することが必要というべきであると解釈しました。これに対し、

Yシステム1（後掲図2参照）は通信手段の先に第1の遮断機が
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設置されていることから、構成要件B1～D1を充足しないとして、

構成要件該当性を否定しました。

3　知財高裁の判断

知財高裁は、次のとおり判示して、「第1の検知手段」及び「第1

の遮断機」と、「通信手段」の位置関係が限定されていないと解

釈しました。

「「第1の検知手段」については、有料道路料金所、サービスエ

リア又はパーキングエリアに出入りをする車両を検知すること

や、「第1の遮断機」が「第1の検知手段」に対応して設置されたこ

と、「第1の検知手段」により車両の進入が検知された場合、前記

車両が通過した後に、第1の遮断機を下ろす旨の記載があるの

みであって、それ以上に、「第1の遮断機」「第1の検知手段」及び

「通信手段」が設置される位置関係を特定する記載はないから、

それぞれが設置される位置関係によって構成要件該当性が左

右されるものではないというべきである。」

また、原審のように設置される位置関係を限定して解釈すべき

という旨のYの主張に対しては、次の理由を挙げて排斥しました。

本件特許の特許請求の範囲には、「通信手段」と「第1の遮断

機」の位置関係について特定されていない。

ETC非対応車がETCレーンに進入した場合であっても車両を

安全に誘導するシステムを提供するという本件発明の作用効

果1が奏功するには、「通信手段」がETC車載器からデータを

受信するタイミングにつき、車両が「第1の遮断機」を通過する

前後いずれでも支障ない。

ETCシステムにおいて逆走車の走行を許さず、また先行車と

の衝突を回避し得る、安全な車両誘導システムを提供すると

いう本件発明の作用効果2についても、料金不払などを目的と

して、ETC車用レーンの出口や離脱レーンの出口から遡って

ETC車用レーンに逆進入する車両のような「逆走車」の走行防

止と、「通信手段」と「第1の遮断機」との位置関係とは関係がな

いし、先行車との衝突回避も、通信手段の位置にかかわらず、

車両が「第1の遮断機」を通過した後に同遮断機を下すことで

衝突防止が可能となる。

4　まとめ

本件では、東京地裁は、明細書記載の目的に照らして、クレーム

に記載されている「第1の検知手段」、「第1の遮断機」及び「通信

手段」の位置関係を限定して解釈しましたが、知財高裁は、請求項

の文言には位置関係の特定がないし、作用効果の奏功という観

点からも位置関係の限定は必要ないとして、結論を異にしました。

目的の記載からクレームが限定解釈されるか否かというク

レーム解釈につき、東京地裁と知財高裁とで判断が分かれた事

例として参考になるものと思い、ご紹介いたしました。

図 1　本件発明 1の実施例

目次へ戻る
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１　知的財産推進計画

日本経済は、90年代まで世界のトップを走っていましたが、そ

の後、「失われた10年」と言われる停滞期を迎えました。そのよう

な中、先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが

果たす役割の重要性が増していることが認識され、「知財立国」

を目指して、2002年（平成14年）12月に知的財産基本法が制定

されました。同法では、「知的財産の創造、保護及び活用に関す

る施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産

戦略本部を置く」こととしています（24条）。そして、知的財産戦

略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計

画」を作成しています（23条）。これが、「知的財産推進計画」で

す。2003年（平成15年）に最初の計画がまとめられ毎年改訂さ

れてきています。

今年も「知的財産推進計画２０２２」（以下「本計画」といいま

す）が6月3日に閣議決定されています。本計画を知ることによっ

て、今後の日本の知的財産のあり方の方向性を知ることができ

ますので、本稿でその概要をご紹介することとします。

2　知的財産推進計画２０２２

本計画では、知財戦略の重点8施策を次のとおり定めていま

す。

（1）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

本計画で重要なポイントだと思いますので、次項で詳しく説

明します。

（2）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化

日本においては、知財・無形資産に対する投資が不足し

ていたり、その価値やこれを活用したビジネスモデルの成

長可能性が十分にアピールできていないという問題点があ

ります。この点、すでに、2021年6月のコーポレートガバナン

ス・コードの改訂に反映され、2022年1月には知的財産戦

略本部により「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公

表されています。これらの動きを推し進めていくという施策

です。

（3）標準の戦略的活用の推進

・官民一丸となった重点的な標準活用推進 等

特に、科学技術・イノベーション、クリーンエネルギー、デジ

タル等の重要分野において、自国技術が国際標準となること

を目指して、戦略を策定し、化学技術・イノベーションの社会

実装を推進、強化しようとする施策です。

（4）デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整

備

・データ取扱いルール実装の推進 等

政府として2019年に「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」、2022年3月に「プラットフォームにおけるデータ

取扱いルールの実装ガイダンス」を公表していますが、これ

らのルールを浸透させるとともに、柔軟に見直すことを提言

しています。また、研究データの利活用促進についてのルー

ル作りを進めていくこととされています。

（5）デジタル時代のコンテンツ戦略

・Web3.0時代等を見据えたコンテンツ戦略

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等

デジタル・ネットワーク化に応じ、メタバース、ブロック

チェーン、NFTの活用という新しい技術を踏まえたコンテン

ツの創出に向けた政策や、デジタル時代において、個人が

安心して創作でき、かつ、クリエーターへの対価還元を拡大

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
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審決取消

Ⅰ　事案の概要

本件訴訟の被告（Y）は、発明の名称を「塩化ビニリデン系樹

脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許出願をし、特許

権の設定登録（特許第6100034号）を受けていました。原告（X）

が、このうち請求項1に係る特許（「本件発明」）について特許無

効審判（無効2020-800001号事件。「本件審判」）を請求したと

ころ、特許庁はこれを不成立とする審決（「本件審決」）をしまし

た。Xは、無効理由として、サポート要件違反及び実施可能要件

違反を主張していましたが、これらはいずれも理由がないと判

断されました。

〔本件発明〕

TD方向の引裂強度が2~6cNであり、かつ、MD方向の引張

弾性率が250~600MPaである塩化ビニリデン系樹脂ラップフィ

ルムであって、

温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始

温度が40~60℃であり、

塩化ビニリデン繰り返し単位を72~93%含有するポリ塩化ビ

ニリデン系樹脂に対して、エポキシ化植物油を0.5~3重量%、ク

エン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる

少なくとも一種の化合物を3~8重量%含有し、かつ、

厚みが6~18µmである、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。

これに対し、Xは、サポート要件の判断の誤り、実施可能要件

の判断の誤り及び手続違背を取消事由として主張して本件審

決の取消しを求める本件訴訟を提起しましたが、知財高裁は、

Xの請求を棄却しました。本稿では、サポート要件に関する部分

についてご紹介します。

Ⅱ　知財高裁の判断

1　Xの主張

Xは、本件審決にサポート要件の判断の誤りがあることの理

由として、①本件発明の発明特定事項は7個のパラメータで構

成されているところ、本件審決は3個のパラメータが本件発明の

範囲にあれば本件発明の課題を解決できると認識できると判

断したが、なぜ本件発明を特定するために3個ではなく7個のパ

ラメータが必要なのか、説明がつかないし、本件明細書の記載

を踏まえれば、3個のパラメータが本件発明の範囲にあるのみ

では、当業者において本件発明の課題を解決できると認識する

ことができないと主張しています。また、②「引裂強度」、「引張弾

性率」、「低温結晶化開始温度」の各数値範囲につき、当業者

は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、数値範囲の

少なくとも一部について、本件発明の課題を解決できると認識

することはできない等の主張をしました。

以下では、裁判所の判断の要旨をご紹介しますが、紙面の都

合上、②については、「引張弾性率」の数値範囲に関して判示し

た部分に絞ってご紹介します。

2　Xの主張①に関する判断の要旨

特許法36条6項1号の趣旨に鑑みると、特許請求の範囲の記

載がサポート要件に適合しないことを主張する場合には、特

許請求の範囲に記載された特定の発明特定事項（物の発明

の場合においては、例えば、素材、その形状、含有量や物性の

数値範囲、用途等）との関係において、特許請求の範囲の記

載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていな

いことを具体的に指摘する必要があるというべきである。

しかるところ、Xは、特許請求の範囲に記載された特定の発明

特定事項との関係において、特許請求の範囲の記載が発明

の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを

知財高裁（1部）令和4年6月23日判決（令和2年（行ケ）第10143号）裁判所ウェブサイト〔塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム審決取消請求事件〕

パラメータ発明についてサポート要件の充足性を肯定した事例

松 本  健 男

１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。　

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ

具体的に指摘するものではないから、この点において、Xの主

張は主張自体理由がない。

　

3　Xの主張②に関する判断の要旨

 X は 、本 件 発 明 の「 引 張 弾 性 率 」の 数 値 範 囲 は 、

「250~600MPa」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範

囲については、実施例による裏付けを欠いているから、本件明

細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性

率」の数値範囲のうち、少なくとも上記範囲については、本件

発明の課題を解決できると認識することはできないとして、本

件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。

しかし、本件明細書の【0039】の記載から、「MD方向の引張弾

性率」が、「250MPa以上」であれば、「鋸刃でフィルムをカット

するために力を加える際、フィルムのMD方向への延びを抑制

でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」

し、「600MPa以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形

状に沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の

裂け目が発生するのを抑制できる」ことから、「本実施形態の

ラップフィルム」の「 M D 方 向の引 張 弾 性 率 」を「 2 5 0 ～

600MPa」の範囲としたことを理解できる。また、本件明細書に

は、MD方向の引張弾性率が「510MPa」ないし「540MPa」の

範囲の本件発明の実施例（実施例1ないし６）では、「裂けトラ

ブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、「カット性」の評

価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、「塩化ビ

ニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット性

を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱

の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブル

を低減する」という本件発明の効果が確認されている。

一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲に

ついては実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合

理であることをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の

記載から、上記範囲のものについても、本件発明の上記効果

を奏するものと理解できる。

以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の

記載から、本件発明の「引張弾性率」の「250～600MPa」の数

値範囲全体にわたり、本件発明の上記効果を奏するものと認

識できるものと認められるから、上記効果を奏する塩化ビニリ

デン系樹脂ラップフィルムを提供するという本件発明の課題を

解決できると認識できるものと認められる。

サポート要件については、知財高裁（特別部）平成17年11月

11日判決（平成17年（行ケ）第10042号）が、「特許請求の範囲に

記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発

明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決

できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や

示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の

課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討

して判断すべき」との一般的な判断基準を示し、また、パラメータ

発明の場合について、「発明の詳細な説明は、その数式が示す

範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出

願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程

度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当

該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られる

と当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載す

ることを要する」との判断基準を示しており、その後の裁判例の

多くはこの基準を踏襲しています。

本件の判断は、この判決の基準に整合するものであり、パラ

メータ発明のサポート要件について検討する際、一事例として参

考となると考え、紹介した次第です。

次ページへ続く

ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が　「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/matsumoto_takeo.php
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/270/091270_hanrei.pdf
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１　知的財産推進計画

日本経済は、90年代まで世界のトップを走っていましたが、そ

の後、「失われた10年」と言われる停滞期を迎えました。そのよう

な中、先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが

果たす役割の重要性が増していることが認識され、「知財立国」

を目指して、2002年（平成14年）12月に知的財産基本法が制定

されました。同法では、「知的財産の創造、保護及び活用に関す

る施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産

戦略本部を置く」こととしています（24条）。そして、知的財産戦

略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計

画」を作成しています（23条）。これが、「知的財産推進計画」で

す。2003年（平成15年）に最初の計画がまとめられ毎年改訂さ

れてきています。

今年も「知的財産推進計画２０２２」（以下「本計画」といいま

す）が6月3日に閣議決定されています。本計画を知ることによっ

て、今後の日本の知的財産のあり方の方向性を知ることができ

ますので、本稿でその概要をご紹介することとします。

2　知的財産推進計画２０２２

本計画では、知財戦略の重点8施策を次のとおり定めていま

す。

（1）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

本計画で重要なポイントだと思いますので、次項で詳しく説

明します。

（2）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化

日本においては、知財・無形資産に対する投資が不足し

ていたり、その価値やこれを活用したビジネスモデルの成

長可能性が十分にアピールできていないという問題点があ

ります。この点、すでに、2021年6月のコーポレートガバナン

ス・コードの改訂に反映され、2022年1月には知的財産戦

略本部により「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公

表されています。これらの動きを推し進めていくという施策

です。

（3）標準の戦略的活用の推進

・官民一丸となった重点的な標準活用推進 等

特に、科学技術・イノベーション、クリーンエネルギー、デジ

タル等の重要分野において、自国技術が国際標準となること

を目指して、戦略を策定し、化学技術・イノベーションの社会

実装を推進、強化しようとする施策です。

（4）デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整

備

・データ取扱いルール実装の推進 等

政府として2019年に「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」、2022年3月に「プラットフォームにおけるデータ

取扱いルールの実装ガイダンス」を公表していますが、これ

らのルールを浸透させるとともに、柔軟に見直すことを提言

しています。また、研究データの利活用促進についてのルー

ル作りを進めていくこととされています。

（5）デジタル時代のコンテンツ戦略

・Web3.0時代等を見据えたコンテンツ戦略

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等

デジタル・ネットワーク化に応じ、メタバース、ブロック

チェーン、NFTの活用という新しい技術を踏まえたコンテン

ツの創出に向けた政策や、デジタル時代において、個人が

安心して創作でき、かつ、クリエーターへの対価還元を拡大

Ⅰ　事案の概要

本件訴訟の被告（Y）は、発明の名称を「塩化ビニリデン系樹

脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許出願をし、特許

権の設定登録（特許第6100034号）を受けていました。原告（X）

が、このうち請求項1に係る特許（「本件発明」）について特許無

効審判（無効2020-800001号事件。「本件審判」）を請求したと

ころ、特許庁はこれを不成立とする審決（「本件審決」）をしまし

た。Xは、無効理由として、サポート要件違反及び実施可能要件

違反を主張していましたが、これらはいずれも理由がないと判

断されました。

〔本件発明〕

TD方向の引裂強度が2~6cNであり、かつ、MD方向の引張

弾性率が250~600MPaである塩化ビニリデン系樹脂ラップフィ

ルムであって、

温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始

温度が40~60℃であり、

塩化ビニリデン繰り返し単位を72~93%含有するポリ塩化ビ

ニリデン系樹脂に対して、エポキシ化植物油を0.5~3重量%、ク

エン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる

少なくとも一種の化合物を3~8重量%含有し、かつ、

厚みが6~18µmである、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。

これに対し、Xは、サポート要件の判断の誤り、実施可能要件

の判断の誤り及び手続違背を取消事由として主張して本件審

決の取消しを求める本件訴訟を提起しましたが、知財高裁は、

Xの請求を棄却しました。本稿では、サポート要件に関する部分

についてご紹介します。

Ⅱ　知財高裁の判断

1　Xの主張

Xは、本件審決にサポート要件の判断の誤りがあることの理

由として、①本件発明の発明特定事項は7個のパラメータで構

成されているところ、本件審決は3個のパラメータが本件発明の

範囲にあれば本件発明の課題を解決できると認識できると判

断したが、なぜ本件発明を特定するために3個ではなく7個のパ

ラメータが必要なのか、説明がつかないし、本件明細書の記載

を踏まえれば、3個のパラメータが本件発明の範囲にあるのみ

では、当業者において本件発明の課題を解決できると認識する

ことができないと主張しています。また、②「引裂強度」、「引張弾

性率」、「低温結晶化開始温度」の各数値範囲につき、当業者

は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、数値範囲の

少なくとも一部について、本件発明の課題を解決できると認識

することはできない等の主張をしました。

以下では、裁判所の判断の要旨をご紹介しますが、紙面の都

合上、②については、「引張弾性率」の数値範囲に関して判示し

た部分に絞ってご紹介します。

2　Xの主張①に関する判断の要旨

特許法36条6項1号の趣旨に鑑みると、特許請求の範囲の記

載がサポート要件に適合しないことを主張する場合には、特

許請求の範囲に記載された特定の発明特定事項（物の発明

の場合においては、例えば、素材、その形状、含有量や物性の

数値範囲、用途等）との関係において、特許請求の範囲の記

載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていな

いことを具体的に指摘する必要があるというべきである。

しかるところ、Xは、特許請求の範囲に記載された特定の発明

特定事項との関係において、特許請求の範囲の記載が発明

の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを

１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。　

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

具体的に指摘するものではないから、この点において、Xの主

張は主張自体理由がない。

　

3　Xの主張②に関する判断の要旨

 X は 、本 件 発 明 の「 引 張 弾 性 率 」の 数 値 範 囲 は 、

「250~600MPa」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範

囲については、実施例による裏付けを欠いているから、本件明

細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性

率」の数値範囲のうち、少なくとも上記範囲については、本件

発明の課題を解決できると認識することはできないとして、本

件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。

しかし、本件明細書の【0039】の記載から、「MD方向の引張弾

性率」が、「250MPa以上」であれば、「鋸刃でフィルムをカット

するために力を加える際、フィルムのMD方向への延びを抑制

でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、カット性が向上」

し、「600MPa以下」であれば、「フィルムが軟らかく、鋸刃の形

状に沿ってフィルムをきれいにカットでき、切断端面に多数の

裂け目が発生するのを抑制できる」ことから、「本実施形態の

ラップフィルム」の「 M D 方 向の引 張 弾 性 率 」を「 2 5 0 ～

600MPa」の範囲としたことを理解できる。また、本件明細書に

は、MD方向の引張弾性率が「510MPa」ないし「540MPa」の

範囲の本件発明の実施例（実施例1ないし６）では、「裂けトラ

ブル抑制効果」の評価結果が「◎」又は「○」、「カット性」の評

価結果がいずれも「◎」であったことが示されており、「塩化ビ

ニリデン系樹脂ラップフィルムのフィルム切断刃によるカット性

を維持しつつ、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱

の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブル

を低減する」という本件発明の効果が確認されている。

一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲に

ついては実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合

理であることをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の

記載から、上記範囲のものについても、本件発明の上記効果

を奏するものと理解できる。

以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の

記載から、本件発明の「引張弾性率」の「250～600MPa」の数

値範囲全体にわたり、本件発明の上記効果を奏するものと認

識できるものと認められるから、上記効果を奏する塩化ビニリ

デン系樹脂ラップフィルムを提供するという本件発明の課題を

解決できると認識できるものと認められる。

サポート要件については、知財高裁（特別部）平成17年11月

11日判決（平成17年（行ケ）第10042号）が、「特許請求の範囲に

記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発

明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決

できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や

示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の

課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討

して判断すべき」との一般的な判断基準を示し、また、パラメータ

発明の場合について、「発明の詳細な説明は、その数式が示す

範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出

願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程

度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当

該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られる

と当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載す

ることを要する」との判断基準を示しており、その後の裁判例の

多くはこの基準を踏襲しています。

本件の判断は、この判決の基準に整合するものであり、パラ

メータ発明のサポート要件について検討する際、一事例として参

考となると考え、紹介した次第です。

ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が　「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

目次へ戻る
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商 標

１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。　

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ

知財高裁（3部）令和4年6月16日判決（令和4年（行ケ）第10002号）裁判所ウェブサイト〔温石灸事件〕

「温石灸」との商標について商標法3条1項3号の該当性が争われた事例

小 山  隆 史

ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が　「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

次ページへ続く

おんじゃくきゅう
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１　知的財産推進計画

日本経済は、90年代まで世界のトップを走っていましたが、そ

の後、「失われた10年」と言われる停滞期を迎えました。そのよう

な中、先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが

果たす役割の重要性が増していることが認識され、「知財立国」

を目指して、2002年（平成14年）12月に知的財産基本法が制定

されました。同法では、「知的財産の創造、保護及び活用に関す

る施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産

戦略本部を置く」こととしています（24条）。そして、知的財産戦

略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計

画」を作成しています（23条）。これが、「知的財産推進計画」で

す。2003年（平成15年）に最初の計画がまとめられ毎年改訂さ

れてきています。

今年も「知的財産推進計画２０２２」（以下「本計画」といいま

す）が6月3日に閣議決定されています。本計画を知ることによっ

て、今後の日本の知的財産のあり方の方向性を知ることができ

ますので、本稿でその概要をご紹介することとします。

2　知的財産推進計画２０２２

本計画では、知財戦略の重点8施策を次のとおり定めていま

す。

（1）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

本計画で重要なポイントだと思いますので、次項で詳しく説

明します。

（2）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化

日本においては、知財・無形資産に対する投資が不足し

ていたり、その価値やこれを活用したビジネスモデルの成

長可能性が十分にアピールできていないという問題点があ

ります。この点、すでに、2021年6月のコーポレートガバナン

ス・コードの改訂に反映され、2022年1月には知的財産戦

略本部により「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公

表されています。これらの動きを推し進めていくという施策

です。

（3）標準の戦略的活用の推進

・官民一丸となった重点的な標準活用推進 等

特に、科学技術・イノベーション、クリーンエネルギー、デジ

タル等の重要分野において、自国技術が国際標準となること

を目指して、戦略を策定し、化学技術・イノベーションの社会

実装を推進、強化しようとする施策です。

（4）デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整

備

・データ取扱いルール実装の推進 等

政府として2019年に「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」、2022年3月に「プラットフォームにおけるデータ

取扱いルールの実装ガイダンス」を公表していますが、これ

らのルールを浸透させるとともに、柔軟に見直すことを提言

しています。また、研究データの利活用促進についてのルー

ル作りを進めていくこととされています。

（5）デジタル時代のコンテンツ戦略

・Web3.0時代等を見据えたコンテンツ戦略

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等

デジタル・ネットワーク化に応じ、メタバース、ブロック

チェーン、NFTの活用という新しい技術を踏まえたコンテン

ツの創出に向けた政策や、デジタル時代において、個人が

安心して創作でき、かつ、クリエーターへの対価還元を拡大

１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。　

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ
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ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が　「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

目次へ戻る
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１　知的財産推進計画

日本経済は、90年代まで世界のトップを走っていましたが、そ

の後、「失われた10年」と言われる停滞期を迎えました。そのよう

な中、先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが

果たす役割の重要性が増していることが認識され、「知財立国」

を目指して、2002年（平成14年）12月に知的財産基本法が制定

されました。同法では、「知的財産の創造、保護及び活用に関す

る施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産

戦略本部を置く」こととしています（24条）。そして、知的財産戦

略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計

画」を作成しています（23条）。これが、「知的財産推進計画」で

す。2003年（平成15年）に最初の計画がまとめられ毎年改訂さ

れてきています。

今年も「知的財産推進計画２０２２」（以下「本計画」といいま

す）が6月3日に閣議決定されています。本計画を知ることによっ

て、今後の日本の知的財産のあり方の方向性を知ることができ

ますので、本稿でその概要をご紹介することとします。

2　知的財産推進計画２０２２

本計画では、知財戦略の重点8施策を次のとおり定めていま

す。

（1）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

本計画で重要なポイントだと思いますので、次項で詳しく説

明します。

（2）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化

日本においては、知財・無形資産に対する投資が不足し

ていたり、その価値やこれを活用したビジネスモデルの成

長可能性が十分にアピールできていないという問題点があ

ります。この点、すでに、2021年6月のコーポレートガバナン

ス・コードの改訂に反映され、2022年1月には知的財産戦

略本部により「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公

表されています。これらの動きを推し進めていくという施策

です。

（3）標準の戦略的活用の推進

・官民一丸となった重点的な標準活用推進 等

特に、科学技術・イノベーション、クリーンエネルギー、デジ

タル等の重要分野において、自国技術が国際標準となること

を目指して、戦略を策定し、化学技術・イノベーションの社会

実装を推進、強化しようとする施策です。

（4）デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整

備

・データ取扱いルール実装の推進 等

政府として2019年に「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」、2022年3月に「プラットフォームにおけるデータ

取扱いルールの実装ガイダンス」を公表していますが、これ

らのルールを浸透させるとともに、柔軟に見直すことを提言

しています。また、研究データの利活用促進についてのルー

ル作りを進めていくこととされています。

（5）デジタル時代のコンテンツ戦略

・Web3.0時代等を見据えたコンテンツ戦略

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等

デジタル・ネットワーク化に応じ、メタバース、ブロック

チェーン、NFTの活用という新しい技術を踏まえたコンテン

ツの創出に向けた政策や、デジタル時代において、個人が

安心して創作でき、かつ、クリエーターへの対価還元を拡大
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1．事案の概要

本件は、不正競争防止法（不競法）2条6項の営業秘密該当

性が争点となった事案です。原告Xは、被告Yとの間で、Xの製造

にかかる「バイオ乾燥機」と称される木材用乾燥機をYに販売す

る売買契約を締結していましたが、Xの納入が遅れたことを理

由に、Yより当該契約を解除する意思表示がされました。その

後、Yが自身で同種の乾燥機を製造した等の事情があったとこ

ろ、Xが、Yは本件契約に際してXから開示された資料（本件資

料）に記載された「バイオ乾燥機」に関する情報（本件情報）を

不正に取得又は使用したと主張し、当該行為は不競法2条1項4

号又は7号の不正競争行為であるとして、Yに対して損害賠償を

求めて本訴訟を提起しました（なお、YからXに対して売買代金

返還請求訴訟も提起され、本訴訟に併合されています。）。

2．本判決－営業秘密該当性の否定

本判決は、概要以下のように述べ、本件情報は不競法2条6

項の営業秘密に該当しないとして、Xの請求を棄却しました。

不競法2条6項所定の営業秘密に当たるというためには、本件

情報について、①「秘密として管理されている」こと、②「事業

活動に有用な技術上又は営業上の情報」であること、及び③

「公然と知られていないもの」であること、の各要件を満たす

必要がある。

そして、上記①の「秘密として管理されている」とは、客観的に

みて、情報にアクセスした者において当該情報が秘密情報で

あることを認識し得る程度に管理されていることと解される。

本件についてみると、本件資料の中には、不動文字で「極秘

資料」である旨の記載や手書きで「秘密情報」である旨の記

載が認められる。

しかし、これらの記載がされた具体的な時期を認めるに足り

る的確な証拠はなく、かえって、XからYに送付された同様の

資料には、「極秘資料」、「秘密情報」等の記載が存在しない。

そうすると、XがYに本件資料に記載された本件情報を開示し

たと主張する時点において、本件資料に「極秘資料」又は「秘

密情報」の記載がされていたと認めることはできない。

他に本件資料及び本件情報の具体的な管理方法を認めるに

足りる証拠はないことからすれば、本件情報が、客観的にみ

て、これにアクセスした者において当該情報が秘密情報であ

ることを認識し得る程度に管理されていたと認めることはでき

ず、秘密として管理されていたということはできない。

3．秘密管理性が認められるための留意点

不競法上の営業秘密といえるためには、秘密管理性の要件

を満たす必要がありますが、本判決も指摘するとおり、そのため

には、当該情報が秘密情報であることが客観的に認識可能な

程度に管理されていることが必要となります。この点、当該情報

が記録された資料に「秘密資料」や「持出厳禁」といった表示が

されていると、秘密管理性を肯定する方向に傾きやすいといえ

ますが、仮にそのような表示がされていたとしても、それがいつ

の時点から表示されていたのか（行為者に取得・開示された時

点で表示されていたのか）について疑義があると、本件同様、当

該表示をもって秘密管理性を肯定することができなくなります。

したがって、営業秘密として扱われることを企図して、秘密情報

が記録された資料等にその旨の表示を施す場合には、当該表

示を付した時期も証明できるようにしておくことが望ましい点に

ご留意ください。　
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１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ
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ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が 「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

裁判例はこちら

PROFILEはこちら

目次へ戻る

https://www.ohebashi.com/jp/lawyers/watanabe_hiro.php
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/091336_hanrei.pdf


2022.9月号 No.69

09

１　事案の概要

本件は、Xが、指定役務を第44類「あん摩・マッサージ及び指

圧、きゅう、はり治療、カイロプラクティック、医療情報の提供、栄

養の指導」とする「温石灸」との商標（「本件商標」）について商

標登録出願をしたところ、本件商標は商標法3条1項3号及び同

法4条1項16号に該当するとして拒絶査定を受け、拒絶査定不

服審判を請求しましたが、特許庁は、当該審判請求は成り立た

ないとの審決（「本件審決」）をしました。Xが本件審決の取消し

を求めて知財高裁に提訴したところ、知財高裁は、本件商標は

商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本件

審決を維持し、Xの請求を棄却しました。

２　本件審決の要旨

本件審決は、本件商標を上記の指定役務に使用しても、これ

に接する取引者、需要者は、「温めた石を用いた灸（施術）」で

あること、すなわち役務の質（内容）を認識するにとどまるから、

本件商標は商標法3条1項3号に該当し、また、本件商標を「温

めた石を用いた灸（施術）」を内容とする役務以外の役務に使

用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、本

件商標は同法4条1項16号にも該当するというものでした。　

３　知財高裁の判断

Xは、「温石灸」の語を用いて提供している役務（施術）は、温

石の下にもぐさを置き、温められたもぐさから出る成分を身体に

浸透させる方法で行われるもので、このような温石及びもぐさの

両方を用いる役務（施術）はXが初めて開始し、本件商標も施術

とともにXが創出した造語であるから、「温石灸」の語は、本件商

標の指定役務との関係で出所識別機能を発揮すること、「温石

灸」の語は、「温めた石を用いた灸（施術）」ほどの意味合いを

漠然と想起させ得るものだが、施術において「温石」をどのよう

に用いるかや、「温石」と「灸」との関係性が明らかではないた

め、「温石灸」の語から直接的かつ具体的な施術の方法及び内

容（効能）等が想起されるものではないこと、鍼灸、マッサージ

等の本件商標の指定役務を提供する業界（「本件業界」）にお

いて、「温石」のみならず「温石灸」の文字を一連に書して使用

されている例は限られていることなどを主張しました。

知財高裁は、商標法3条1項3号の判断基準として、次のよう

に判示しました。

「商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くと

規定されているのは、このような商標は、指定役務との関係で、

その役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途

その他の特性を表示記述する標章であって、取引に際し必要

適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから、特

定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないととも

に、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他役務の

識別力を欠くものであることによるものと解される。

そうすると、出願に係る商標が、その指定役務について役務

の質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

標であるというためには、審決がされた時点において、当該商

標が当該役務との関係で役務の質を表示記述するものとして

取引に際し必要適切な表示であり、当該商標の取引者、需要者

によって当該役務に使用された場合に、将来を含め、役務の質

を表示したものと一般に認識されるものであれば足りると解さ

れる。そして、当該商標の取引者、需要者によって当該役務に使

用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識される

かどうかは、当該商標の構成やその指定役務に関する取引の

事情を考慮して判断すべきである。」

その上で、知財高裁はまず、本件審決時点の取引の実情とし

て、本件業界では、「温石」や「温石療法」の語が、温めた石を示

すほか、温めた石を患部に置く施術を表すものとして用いられ

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

当事務所の弁護士がIP Stars 2022の特許分野で高い評価を得ました
Managing Intellectual Property（MIP） が発表したIP Stars 2022 にて当事務所の弁護士が以
下の分野において高い評価を得ました。
【弁護士】　

・Patent star 2022 : 重冨 貴光

事務所

当事務所の知的財産グループがIAM Patent 1000 Japan Domesticの
分野で高い評価を得ました

Law Business Research Ltdが発行するIAM (Intellectual Asset Management) Patent1000の
2022年版において、当事務所はJapan Domesticの下記分野にて高い評価を得ました。
また当事務所の弁護士がその分野で高い評価を得ました。

【分野】
・Litigation : Bronze Tier
・Transactions : Recommended

【弁護士】
・Litigation: Silver : 重冨 貴光
・Litigation: Bronze : 古庄 俊哉

ていることや、鍼灸院において「温石灸」の語が同様の意味で用

いられている事実を認定しました。

知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、患部を熱で温める

方法が、温めた石か火をつけたもぐさを用いるかという点におい

て異なり、本件業界において、温石を用いた施術は、「温石療法」

や「温石」等と呼ばれ、灸とは区別されて取り扱われている実情

があったと指摘しました。

他方で、知財高裁は、温石を用いた施術及び灸は、熱を発す

る物体を身体の特定の位置に置き、熱の刺激による効果を得る

施術であるとの点で共通すると指摘しました。実際にも、ウェブサ

イトで温石を用いた施術が灸とともに紹介されていることが多い

ことや、温石を用いた施術が鍼灸治療の一つとして紹介されて

いるウェブサイトもあること、鍼灸院において、温石を用いた施術

が、「温石灸」との名称で、灸と並ぶ通常の施術メニューの一つと

して広く行われていたことから、温石を用いた施術は、必ずしも

灸と厳格に区別されていたものではなく、患部を温めるための道

具として火をつけたもぐさの代わりに温めた石を用いることによ

り、灸に類似する効果を得ることができる施術として、「温石灸」と

の名称でも広く行われている実情があったと認定しました。

以上から、知財高裁は、本件審決時点の本件業界において、

「温石灸」の語は、「火をつけたもぐさの代わりに温めた石を患部

に置く、灸と同種の施術」を表す語として、「温めた石を用いた灸

（施術）」ほどの意味合いの語であると取引者、需要者に容易に

理解されるものであったとし、本件商標の取引者、需要者によっ

て本件商標の指定役務に使用された場合には、役務の質を表

示したものと一般に認識されるものとして、商標法3条1項3号に

該当すると判断しました。

また、知財高裁は、この判断を前提に、本件商標が、「温めた

石を用いた灸（施術）」以外の指定役務に対して使用された場合

には、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして、商標法4条

1項16号にも該当すると判断しました。

４　まとめ

知財高裁は、本件商標について、患部を温めるための道具と

して温めた石を用いる施術が　「温石灸」の名称でも広く行われ

ているといった取引の実情を考慮して、商標法3条1項3号に該

当すると判断しました。また、知財高裁は、上記の取引の実情の

下では、原告が本件審決以前から温石及びもぐさの両方を用い

る施術を「温石灸」と称して行っているとの事情は、本判決の結

論を左右しないとも述べています。

本判決は事例判断ですが、商標法3条1項3号の該当性につ

いて、実務上の参考となるところがあると考えられましたので、ご

紹介した次第です。

目次へ戻る

IP St a r sのサイトはこちらからご覧いただけます

IAM Pa ten t  1000のサイトはこちらからご覧いただけます

https://www.ipstars.com/Lawyer/Takamitsu-Shigetomi/Profile/87894#profile
https://www.iam-media.com/rankings/patent-1000/country/japan-domestic
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１　知的財産推進計画

日本経済は、90年代まで世界のトップを走っていましたが、そ

の後、「失われた10年」と言われる停滞期を迎えました。そのよう

な中、先進国の経済成長において、技術革新・イノベーションが

果たす役割の重要性が増していることが認識され、「知財立国」

を目指して、2002年（平成14年）12月に知的財産基本法が制定

されました。同法では、「知的財産の創造、保護及び活用に関す

る施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産

戦略本部を置く」こととしています（24条）。そして、知的財産戦

略本部は、「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計

画」を作成しています（23条）。これが、「知的財産推進計画」で

す。2003年（平成15年）に最初の計画がまとめられ毎年改訂さ

れてきています。

今年も「知的財産推進計画２０２２」（以下「本計画」といいま

す）が6月3日に閣議決定されています。本計画を知ることによっ

て、今後の日本の知的財産のあり方の方向性を知ることができ

ますので、本稿でその概要をご紹介することとします。

2　知的財産推進計画２０２２

本計画では、知財戦略の重点8施策を次のとおり定めていま

す。

（1）スタートアップ・大学の知財エコシステムの強化

本計画で重要なポイントだと思いますので、次項で詳しく説

明します。

（2）知財・無形資産の投資・活用促進メカニズムの強化

・企業の開示・ガバナンス強化と投資家の役割の明確化

日本においては、知財・無形資産に対する投資が不足し

ていたり、その価値やこれを活用したビジネスモデルの成

長可能性が十分にアピールできていないという問題点があ

ります。この点、すでに、2021年6月のコーポレートガバナン

ス・コードの改訂に反映され、2022年1月には知的財産戦

略本部により「知財・無形資産ガバナンスガイドライン」が公

表されています。これらの動きを推し進めていくという施策

です。

（3）標準の戦略的活用の推進

・官民一丸となった重点的な標準活用推進 等

特に、科学技術・イノベーション、クリーンエネルギー、デジ

タル等の重要分野において、自国技術が国際標準となること

を目指して、戦略を策定し、化学技術・イノベーションの社会

実装を推進、強化しようとする施策です。

（4）デジタル社会の実現に向けたデータ流通・利活用環境の整

備

・データ取扱いルール実装の推進 等

政府として2019年に「ＡＩ・データの利用に関する契約ガ

イドライン」、2022年3月に「プラットフォームにおけるデータ

取扱いルールの実装ガイダンス」を公表していますが、これ

らのルールを浸透させるとともに、柔軟に見直すことを提言

しています。また、研究データの利活用促進についてのルー

ル作りを進めていくこととされています。

（5）デジタル時代のコンテンツ戦略

・Web3.0時代等を見据えたコンテンツ戦略

・デジタル時代に対応した著作権制度・関連政策の改革 等

デジタル・ネットワーク化に応じ、メタバース、ブロック

チェーン、NFTの活用という新しい技術を踏まえたコンテン

ツの創出に向けた政策や、デジタル時代において、個人が

安心して創作でき、かつ、クリエーターへの対価還元を拡大

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海に
オフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法
的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせて頂きます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については
本ニュースレターのみに依拠されるべきでなく、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

まれる「公開鍵」で「署名（署名値）」を「検証」することによっ

て、「公開鍵証明書」に含まれる情報（「署名前証明書」部分

に含まれる情報）が改ざんされておらず、「公開鍵」が確かに

主体者のものであることを確認することができること

その上で、知財高裁は、以下のとおり判示し、本願発明の「第

1の署名」が当時の技術常識における「公開鍵証明書」の「署名

値」であることを認定しました。

・　本願発明の「第1の署名」の構成や生成方法等について規

定した記載はなく、また、本願明細書には、本願発明の「第1

の署名」について定義した記載はない。

・　一方、本願明細書の記載及び図面を総合すると、本願明細

書には、本願発明の「デバイス証明書」の実施形態として、

「装置ID、発行者ID、公開鍵、署名」の証明書構造からなる

デバイス証明書が開示されており、このデバイス証明書は、

「公開鍵証明書」であること、上記「装置ID、発行者ID、公開

鍵、署名」のうちの「署名」は、小署名アルゴリズム(small 

signature algorithm)を使用して算出された電子署名であ

り、本願発明の「第1の署名」に相当することを理解できる。

・　そして、本願明細書には、上記「署名」の具体的内容につい

ての記載はないが、「デバイス証明書は公知のものである。」

との記載及び前記技術常識を踏まえると、本願発明の「デバ

イス証明書」は、「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットに

基づくものであり、上記「署名」は、「公開鍵証明書」の「署名

値」に相当するものと理解できる。

・　以上を総合すると、本願発明の「デバイス証明書」の「第1の

署名」とは、「デバイス証明書」に含まれる「前記プライベート

キーの関数である公開鍵」にいう「プライベートキー」を用いて

「前記クライアント装置の装置ID」、「発行者ID」及び「公開

鍵」を暗号化した「署名値（署名）」を意味するものと解され

る。

・　そうすると、本願発明の「前記クライアント装置の装置ID、発

行者ID、前記プライベートキーの関数である公開鍵及び前記

クライアント装置の不揮発性メモリから読み出された第1の

署名の関数として生成されたデバイス証明書」とは、「前記ク

ライアント装置の装置ID、発行者ID、前記プライベートキーの

関数である公開鍵」及びこれらを前記プライベートキーを用

いて暗号化した署名（署名値）から構成される公開鍵証明書

であると解される。

そして、上記を前提とした上で、引用文献には、「セキュリティ

デバイス証明書」の証明書構造に関する記載はないものの、

「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットは「署名前証明書」、

「署名アルゴリズム」及び「署名値」から構成されていることが

本願優先日当時の技術常識であったことを踏まえると、引用文

献に接した当業者は、引用発明の「セキュリティデバイス証明

書」に上記「公開鍵証明書」の論理的構造を適用して、セキュリ

ティデバイスの装置ID、発行者ID、セキュリティデバイス秘密

鍵を用いて生成した公開鍵及びこれらを上記セキュリティデバ

イス秘密鍵を用いて暗号化した署名（署名値）から構成される

公開鍵証明書（相違点2に係る本願発明の構成）とすることを

容易に想到することができたものと認められるとして、本願発明

には進歩性がないと判断しました。

本件は、事例判断ではありますが、相違点に係る請求項中の

用語について、明細書に具体的な記載のない場合に、周知技

術及び当該明細書の他の記載から当該用語を解釈し、当該相

違点に係る進歩性を判断した一例として実務上参考になるとこ

ろがあると考えられましたので、紹介した次第です。

本判決は、発明の名称を「サーバとこのサーバにより認証さ

れるクライアント装置」とする発明（「本願発明」）について、進歩

性欠如（特許法29条2項違反）として拒絶査定不服審判請求の

不成立審決（「本件審決」）を受けた特許権者（X）が、本件審決

の取消しを求めた事案です。結論として、知財高裁は、本件審決

の判断を支持し、本願発明には進歩性がないと判断しました。

本願発明は、サーバの認証に関する発明であり、以下では、

Xが容易想到性を争った相違点2に関する知財高裁の判断に

ついて紹介いたします。

紙面の関係で、請求項1の内容等について、詳しく触れること

はできませんが、特許庁の認定した相違点は次のとおりであ

り、知財高裁も同様の認定をしています（下線部は筆者。）。

“証明書”に関して、本願発明においては、「クライアント装置

の装置ID、発行者ID、前記プライベートキーの関数である公開

鍵及び前記クライアント装置の不揮発性メモリから読み出され

た第1の署名の関数として生成されたデバイス証明書」である

のに対して、引用発明においては、「セキュリティデバイス証明

書」の詳細については、特に、言及されていない点。

本件審決は、「デバイスID」、「署名」を含む「デバイス証明

書」及び「証明書」に「発行者ID」を含ませることは、当業者には

周知の技術事項であるから、引用発明においても、「セキュリ

ティデバイス証明書」に、セキュリティデバイスのID等を含ませ

るよう構成することは、当業者が必要に応じて適宜なし得る事

項であるとして進歩性要件の充足を否定しました。

これを受けて、Xは、相違点2に係る本願発明の構成からす

れば、本願発明の「デバイス証明書」に含まれる「第1の署名」

は、「第1の署名の関数」として「デバイス証明書」を生成するた

めのものであり、本願発明の明細書（「本願明細書」）を参酌し

ても、「第1の署名」が周知技術である「公開鍵証明書」に含まれ

る「署名」であると解釈することはできないとして、本件審決の判

断は誤りである旨を主張しました。

これに対し、知財高裁は、本願優先日当時の技術常識を認

定し、当該技術常識及び本願明細書の記載から、本願発明の

「第1の署名」が当時の技術常識における「公開鍵証明書」の

「署名値」であることを認定した上で、相違点2に係る構成に進

歩性がないと判示しました。

まず、知財高裁は、文献等から以下のとおり技術常識を認定

しました。

①　「デバイス証明書」は、正当なデバイス（クライアント）である

ことを証明する電子証明書であり、「公開鍵証明書」が、「デ

バイス証明書」として用いられること

②　電子署名は、公開鍵とプライベート鍵（秘密鍵）の鍵ペアを

使い、メッセージを秘密鍵で暗号化することが「署名」の「作

成」に相当し、その暗号文を公開鍵で復号化することが「署

名」の「検証」に相当すること

③　「公開鍵証明書」は、電子署名が、秘密鍵を保有するもの

でなければ生成できないという性質を利用して、秘密鍵を保

有する者とその者の公開鍵とを結びつけ、公開鍵が、その公

開鍵とペアとなる秘密鍵を保有する者のものであること等を

証明する手段であること

④　「公開鍵証明書」の代表的なフォーマットは、「署名前証明

書」、「署名アルゴリズム」及び「署名値」から構成されている

こと

⑤　「署名前証明書」の「基本領域」には、証明書の所有者の

公開鍵に関する情報（「主体者」、「主体者公開鍵情報（アル

ゴリズム、主体者公開鍵）」、「発行者ユニーク識別子」、「主体

者ユニーク識別子」等）が、「拡張領域」には、基本領域を補

足する情報が記載されており、また、「署名値」は、「署名前証

明書」部分について電子署名したものであること

⑥　「公開鍵証明書」を受け取った者は、「公開鍵証明書」に含
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