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1．本ガイドラインについて
2024 年 1 月 10 日に米国商務省特許商標庁（USPTO）

は特許の実施可能性評価のガイドライン（「本ガイドライン」
という。）を発表した。本ガイドラインは、2024 年 1 月
10 日から有効となった。本ガイドラインは、2023 年 5
月 18 日（付け）の米国最高裁判所における判決（Amgen 
Inc. et al. v. Sanofi et al., 143 S. Ct. 1243 (2023)；
以下「Amgen 判決」という）に対する USPTO の対応に
ついて、USPTO 職員および一般に周知することを目的と
するものである。本ガイドラインは、技術分野に関わらず適
用されるものであり、USPTO 職員が 35 U.S.C. 112(a)

（すなわち米国特許法 112 条 (a) 項）に基づき実施可能性
を評価する際の一助となり、また、実施可能性の欠如が認め
られた場合には、Amgen 判決に鑑み、適切な裏付けとなる
根拠を示す一助となるものである。

本ガイドラインは、以下の内容が含まれている。
　✓　適用要件の概要
　✓　判決における主要な論点
　✓　審査及びレビューにおける具体的な考慮事項
　✓　適用要件を満たしているかどうかを判断するための基準

以下では、本ガイドラインについて詳細に検討する。

2．米国特許法における実施可能要件について
実施可能要件とは、35 U.S.C. 112(a) の要件であり、

当業者がクレームされた発明を製造し使用することができる
ような用語で明細書に発明が記載されていなければならない
という要件である。MPEP 2164.01 で説明されているよ
うに、特定のクレームが出願の開示によって実施可能要件を
満たすようにサポートされているかどうかの分析には、出願
時の開示が、クレームされた発明を当業者が製造し使用する
ことができるように、クレームの主題に関する十分な情報を
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含んでいるかどうかの判断が必要である。

Amgen Inc. v. Sanofi, Aventisub LLC, 987 F.3d 
1080 (Fed. Cir. 2021)( 以下、「Sanofi-Aventisub 判
決」という ) において、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、
In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988)
の要件 ( 以下、「Wands 判決」又は「Wands 要件」と
いう ) を適用し、Amgen 社の特許明細書が、35 U.S.C. 
112(a) の目的上、クレームされた発明の全範囲を製造し
使用するのに十分な実施可能性を提供しているかどうかを
評価した。

Wands 要件には、特に限定されないが以下が含まれる：
(A) クレームの広さ、(B) 発明の性質、(C) 従来技術の状況、
(D) 当業者のレベル、(E) 当該技術分野における予測可能
性のレベル、(F) 発明者から提供された指示の量、(G) 実
施例の存在、(H) 開示内容に基づいて発明を製造し使用す
るために必要な実験の量（MPEP 2164.01(a) 参照）。

3．問題となった最高裁判所判決について
Amgen 判決では、最高裁は全会一致で、モノクロー

ナル抗体に関する属クレーム（※属とは複数の種を含む
上位の概念である）は機能的に表現されており、実施可能
性の欠如により無効であるとした。本件特許（米国特許第
8,829,165 号および第 8,859,741 号）は、PCSK9
タンパク質上の特定のアミノ酸残基に結合し、PCSK9
と特定のコレステロール受容体である LDLR との結合を
阻害するモノクローナル抗体の一群に関するものであっ
た。問題となったクレームは、特定の構造（属の抗体のア
ミノ酸配列）を記載するのではなく、機能（PCSK9 の
特定の残基に結合する能力）によって属を規定したとい
う点で機能的であった。CAFC 判決を支持した最高裁は、
本件特許は、PCSK9 上の特定のアミノ酸残基に結合し、
PCSK9 と LDLR コレステロール受容体との結合を阻害
するという機能を果たす抗体の属の全範囲を十分に可能に
するものではなかったと結論づけた。

この点に関して最高裁は、「特許がプロセス、機械、製
造物、または組成物のクラス全体をクレームする場合、特
許の明細書は、当業者がクラス全体を製造し、使用するこ
とを可能にしなければならない。・・・クレームが広けれ
ば広いほどクレームのより多くを実施可能にしなければな
らない」と判示した。本件特許明細書では、クレームされ
た機能を果たす 26 の例示的抗体がアミノ酸配列により特
定されていたが、問題となったクレームは、Amgen 社が
アミノ酸配列により記載していない「膨大な数の」追加抗
体を含むクラスに向けられていると認定された（Amgen
判決 1256 頁）。最高裁は、Amgen 社が、アミノ酸構造
によって開示された 26 の例示的抗体よりもはるかに広範
な抗体の機能によって、抗体のクラス全体を独占しようと
していると判断した。

他方で、最高裁は、明細書は常に「クレームされたク

ラス内のすべての実施形態の製造方法と使用方法を具体的
に記述する」必要はないことを明確にした（Amgen 判決
1254 頁）。したがって、何を基準として評価すればよいか
は、重要である。この点に関して最高裁は、発明の性質と基
礎となる技術によるとした。例えば、「明細書が、特定の目
的に対する特有の適合性を与える、そのクラスを貫く何らか
の一般的な性質をも開示している場合には、実施例（又は
少数の実施例）を示すだけで十分な場合もある」し、「その
一般的な性質を開示することにより、当業者は、単にサブ
セットではなく、クレームされたものの全てを製造し、使用
することを確実に可能にすることができる。」（Amgen 判決
1254-1255 頁）と述べている。しかし、本件特許に関し
ては、最高裁は、Amgen 社は、合理的な実験程度を認めた
としても、クレームされたもの全てを実施可能にすることは
できなかったと判断した。

最高裁の結論は、O'Reilly v. Morse, 56 U.S. 62 (1854)
( 以下、「Morse 判決」という )、The Incandescent Lamp 
Patent, 159 U.S. 465 (1895) ( 以下、「Incandescent 
Lamp 判決」という )、Holland Furniture Co. v. Perkins  
Glue Co., 277 U.S. 245 (1928) ( 以下、「Holland Furniture
判決」という ) を含む裁判所の判例に照らして特定のクレー
ムを検討するものである。これらの判決はそれぞれ Amgen
社とは異なる技術を扱ったものであるが、最高裁は「これら
の判決はそれに劣らず有益である」と述べている（Amgen
判決 1252 頁参照）。

最高裁は、Amgen 社のクレームを Morse、Incandescent 
Lamp、Holland Furnitureのクレームと比較した。アムジェ
ン社は、「Morse 社はすべての電信通信方式を、Sawyer
社と Man 社は白熱灯のすべての繊維素材と繊維材料を、
Perkins 社は木材の単板張りのための動物用接着剤と同様
に機能するすべてのデンプン接着剤を主張しようとした」よ
うに、「Amgen 社は抗体の“分野全体”に対する権利を主
張しようとしている」と最高裁は判断した（Amgen 判決
1256 頁）。最高裁はさらに、「我々の判例が何かを教えて
いるとすれば、それは、当事者が主張する独占権が広ければ
広いほど、それを可能にしなければならないということであ
る。このことは、19 世紀に発明された電信機であろうと、
20 世紀に発明された接着剤であろうと、21 世紀に開発さ
れた抗体治療であろうと同じである。」と述べている。最高
裁は、アムジェンは抗体という新しい技術を扱ったもので
あったが、裁判所は 150 年以上もの間、さまざまな技術に
同じ法理を適用してきたと強調した。このように、最高裁は
様々な技術の判例に依拠しているため、本判決を抗体やバイ
オテクノロジーに限定して扱う理由はなく、実施可能要件に
関して本判決で示された原則はあらゆる技術分野に適用され
る。

CAFC の実施可能性判断を見直すにあたり、最高裁判所
は、明細書が当業者にある程度の適合や試験を行わせるだけ
で、必ずしも不十分であるとは限らないと述べた。最高裁は、
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Wood v. Underhill, 46 U.S. 1 (1846) と Minerals 
Separation, Ltd. v. Hyde, 242 U.S. 261 (1916) 

（以下、「Minerals Separation 判決」という）を引用し、
明細書は、クレームされた発明を製造し、使用するための
合理的な量の実験を要求することができると述べた。裁判
所は、Minerals Separation 判決を引用しながら、「ど
のような場合に合理的であるかは、発明の性質と基礎とな
る技術に依存する」との見解を示した。この合理性の基準
は、Amgen 判決後も適用されるものである。

4．必要な実験量の合理性の判断
35U.S.C.112(a) の実施可能要件への準拠を判断する

ために明細書が要求する実験量を評価するために、CAFC
は Wands 判決 737 頁において、Wands 要件と呼ばれ
る要件の枠組みを開発した。最高裁は Amgen 判決にお
いて Wands 要件を明確に取り上げてはいないが、クレー
ムされた発明の全範囲を製造し使用するために、明細書が
合理的な量の実験を要求する可能性があることを強調して
いる。Wands 要件は、合理的な量以上の実験に従事しな
ければならないかどうかを判断する際の本質的な検討の証
拠となるものであり、Amgen 判決後のいくつかの実施可
能性判断において、CAFC が適用または少なくとも議論
している。この点に関しては、Baxalta Inc., 2023 U.S. 
App.LEXIS 24863 (Fed. Cir. 2023)( 以下、「Baxalta
判決」という )、Medytox, Inc. v. Galderma S.A., 71 
F.4th 990 (Fed. Cir. 2023)( 以下、「Medytox 判決」
という )、および In re Starrett, 2023 WL 3881360 
(Fed. Cir. 2023)( 以下、「Starrett 判決」という ) 参照。

従って、Sanofi-Aventisub 判決および Amgen 判決
以降の実施可能性判断と一致し、Amgen 判決以前に
USPTO が使用していた Wands 要件は、クレームされ
た発明の全範囲を製造し使用するために明細書が要求する
実験が合理的であるかどうかを評価するために引き続き使
用される。MPEP 2164.01(a) 参照。

実験が合理的かどうかを判断する方法に関する最近の
指針として、最高裁が支持した Sanofi-Aventisub 判決
と、Amgen 判決後の CAFC による実施可能性判断が参
考になる（Amgen 判決 1256 頁）。最高裁は、Amgen
判決が「合理的な実験程度を考慮しても、クレームしたも
のすべてを実施可能にすることができなかった」とする、
Wands 要件に基づく CAFC の判断に同意した。Wands
判決と Sanofi-Aventisub 判決では、ともに抗体特許が
問題になったが、CAFC は事実と証拠に基づいて Wands
要件を区別し、Sanofi-Aventisub 判決の判断は Wands
要件と矛盾しないと述べた（987 F.3d at 1088）。
CAFC は、Wands の要件を衡量し、クレームの範囲は
開示された実施例よりも機能的多様性がはるかに広く、本
発明は機能的制限の全範囲を満たすことに関して予測不可
能な科学分野であり、明細書に適切なガイダンスがなかっ

たと判断した（同 1087-1088 頁）。CAFC は、「1 つ
の属の全範囲を網羅するために必要な労力は決定的なもの
ではない」としながらも、クレームの範囲が何百万もの抗
体を包含しており、機能的制限を満たすかどうかを判断す
るために、まず候補を生成し、次に各候補をスクリーニ
ングする必要があることを示す証拠に依拠した（Sanofi-
Aventisub 判決 1088 頁）。CAFC は、実施可能性の欠
如と結論づけ、Amgen 判決もこれを支持した。

CAFC は、Amgen 後 の 実 施 可 能 性 判 断 で あ る
Baxalta 判決において、機能的に定義された抗体属を対
象とする特許のクレームは実施可能ではないとする連邦地
裁の略式判決を支持した（Baxalta 判決注 1）。裁判所は、

「本件の事実はアムジェン社と実質的に区別できない」と
判断した（Baxalta 判決 9 頁）。特許請求の範囲は数百万
の抗体を包含する可能性があったが、特許は 11 の抗体と、
請求された機能制限を満たすかどうかを決定するための抗
体の製造方法とスクリーニング方法しか開示していなかっ
た（Baxalta 判決 10 頁）。裁判所は、Amgen 判決の場
合と同様に、この方法は「発明者らが開示することを選択
した 11 の抗体を発見するためにたどったのと同じ反復的
な試行錯誤のプロセスに従事するよう当業者に指示するだ
けである」とし、「Amgen の下では、このような無作為
の試行錯誤の発見は、それ以上のことがなければ、112
条 (a) が要求する範囲を逸脱する不合理な実験に該当す
る」と判断した（Baxalta 判決注 8、注 10）。CAFC は、
連邦地裁の実施可能性判断が Wands 要件と矛盾してい
るという主張に対し、「我々は、Amgen 判決が Wands
判決とその要件を含む、我々の先行する実施可能性判例
法を乱したとは解釈しない」、「我々は、Wands 要件の

『不当な実験』と Amgen 判決の『（合理的でない）実験』
基準との間に意味のある違いはないと考える」と述べた

（Baxalta 判決 10 頁）。
Medytox 判決（Amgen 判決後の別の実施可能性判断）

において、CAFC は、付与後審査手続において、Wands
要件を用いた PTAB の判断を支持し、代替クレームの
全範囲が実施可能ではないと判断した（Medytox 判決
998-999 頁）。代替クレームは、動物性タンパク質を含
有するボツリヌス毒素組成物よりも患者においてより長期
の効果を示す、動物性タンパク質を含有しないボツリヌス
毒素組成物を使用する方法に関するものであり、50％以
上の応答率の制限が含まれていた（Medytox 判決 993
頁）。CAFC は、応答率制限の上限を 100％と解釈した

（Medytox 判決 997 頁）。明細書には、50％を超える
レスポンダー率の例はせいぜい 3 つであった（Medytox
判決 998 頁）。PTAB は、Wands 要件を採用し、明細
書を読んだ当業者であれば、過度の実験を行わなければ、
レスポンダー率の制限について 62％より高い値を達成す
ることはできなかったと判断した（Medytox 判決 998-
999 頁）。CAFC は Amgen 判決を引き合いに出し、「ク
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レームが多ければ多いほど、より多くのことを可能にしなけ
ればならない」とし、明細書は常に「クレームされたクラス
内の全ての実施形態を製造し使用する方法を具体的に記載す
る必要はないが、それでも、例えば、当業者がクレームされ
た全てのものを製造し使用することを確実に可能にするクラ
スの一般的な品質を開示することにより、クレームにより
定義された発明の全範囲を可能にしなければならない」と
述 べ た（Medytox 判 決 998 頁 ）。CAFC は、PTAB は、
Wands 要因を利用した実施可能性の認定について適切な説
明と理由付けを行っており、実施可能性欠如の PTAB の判
断に誤りはないと判断した（Medytox 判決 999 頁）。

最後に、Starrett 判決（Amgen 判決後のもう一つの実
施可能性判断）において、CAFC は、一方的な上訴において、
テレパシー通信のために拡張されたテレパシーデータを保持
するための非一過性のコンピュータ可読媒体に対するクレー
ムの実施可能性欠如を理由とする審査官の拒絶を支持する審
判における PTAB の判断を支持した。審査官の実施可能性
拒絶を検討する中で、PTAB は、クレームが 47 の「又は」
を含み、140 兆を超える実施形態をカバーする可能性があ
ることから、クレームを属クレームとして扱った。PTAB は、
実施可能性欠如の審査官の判断を支持し、審査官がクレーム
に実施可能性が欠如しているとの判断を下す際に、関連する
Wands 判決の全ての要件を適切に分析したと判断した。

CAFC は、「明細書は、クレームで定義された発明の全範
囲を実施可能でなければならない」、「クレームが多ければ多
いほど、実施可能でなければならない」という命題につい
て、再び Amgen 判決を引用した。CAFC は、Amgen 判
決と同様、「ここでは、多くの発明がクレームされ、ほとん
ど有効化され ていない」と判断した。Amgen 判決に依拠し、
CAFC は、「当業者がある程度の実験を行う必要性は、実施
可能性の認定を妨げるものではないが、その実験の程度は合
理的でなければならない」と述べた。CAFC は、Starrett
判決において要求された実験量が合理的であったかどうか
を判断するために Wands 要件を使用することを支持した。
CAFC は、クレームは実施可能性を欠くと結論付けた上で、
明細書やクレームには、PTAB による審査官の Wands 要
件分析への信頼を損なうものはなく、Wands 要件に関する
審査官の議論は、「クレーム要素がどのように機能するかを
記述していないとして明細書を適切に非難した」ものであり、
これにより、実験が合理的であったかどうかを判断するため
に Wands 要件を使用すべきであることが示されたと判断
した（同 4-5 頁）。

5．考察
以下では、日欧米の抗体の権利化実務について比較して検

討する。
5．1　日本における実務

抗体の特許取得に関して、我が国の実務は、請求項に係る
抗体が再現性をもって取得できるかどうかが一つの判断基準

となっている。
特許庁が公開している「特許・実用新案審査ハンドブック」

は、本体と附属書とからなり、附属書 B では、特許・実用
新案審査基準の特定技術分野への適用例が具体的に示されて
いる。附属書 B 第 2 章は生物関連発明についての適用例が
示されている。第 2 章の 2 特許請求の範囲の記載要件、2.1 
明確性要件（第 36 条第 6 項第 2 号）のｃでは、抗体の記
載形式が例示されている。ここでは、「抗体は、抗体が認識
する抗原、交差反応性等により特定して記載することができ
る。」との原則が述べられ、例 1 は「抗原 A に対する抗体。」
である。このセクションでは、抗原のみで結合特性を規定さ
れた抗体群が特許の対象であり得ることが説明されている。

また、附属書 B 第 2 章には抗体の実施可能要件に関する
2 つの事例（事例 27 および 29）が紹介されている。事例
27 では実施可能要件の充足性が認められておらず、事例
29 では実施可能要件の充足性が認められているから、これ
らを対比して検討する。

事例 27 では、出願の目的はタンパク質 A に対して解
離定数：10-13M 以上、10-12M 以下の高い結合能を有
するモノクローナル抗体を提供することにあるとされてい
る。事例 27 では、「タンパク質 A に対して解離定数：10-
13M 以上、10-12M 以下の結合能を有するモノクローナ
ル抗体を産生するハイブリドーマとしては、当該解離定数：
5.6 × 10-13M を示すモノクローナル抗体を産生する「ハ
イブリドーマ HK」と命名された 1 株のみを取得した。」と
される。事例 27 の拒絶理由の概要では、「当業者が追試を
した時に再現性をもって当該ハイブリドーマを取得できると
は直ちには認められない」ことを根拠として実施可能要件を
否定している。なお、事例 27 の［出願人の対応］という
欄では、「当業者が追試をした時に、当業者に期待し得る程
度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とすることな
く、再現性をもって請求項 1 に係るモノクローナル抗体を
取得できることを、意見書等において具体的かつ客観的な証
拠をもって示した場合、拒絶理由は解消する。」とされてい
ることから、再現性をもって取得できることが実施可能要件
充足の条件であると特許庁が考えていることが理解できる。

事例 29 では、IgM 型モノクローナル抗体であって、高
感度にウイルス Y の表面抗原 P を検出できるものを初め
て取得して「ウイルス Y の表面抗原 P に対して解離定数：
10-11M 以上、10-10M 以下で反応することを特徴とす
る、IgM 型モノクローナル抗体。」という権利を請求した。
実施例では IgM 型であって解離定数：10-11M 以上、10-
10M 以下を満たす抗体を産生するハイブリドーマが 3 株確
認できたとされ、実施可能要件の拒絶理由はないとの判断が
示されている。

このように、我が国の特許庁は、権利範囲に含まれる複数
の抗体が再現性をもって取得できることを実施可能要件の一
つの判断基準としているようである。もちろん、権利範囲に、
開示した方法では理論的に取得し得ない抗体が含まれるよう
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　な場合はさておき、全範囲において抗体の取得が確率の問
　題であるような場合には実施可能要件を認めるものである
　ように思われる。また、現在までにおいてこの考え方を否
　定する裁判例は見当たらない。

　5．2　欧州特許庁（EPO）における実務
欧州特許庁では、審査ガイドラインで抗体を具体的に

取り挙げてその記載形式について言及している。ガイドラ
インのパート G 第 2 章 5．6 は抗体に向けられ、5．6．
1 では抗体が、(a) 独自の構造（アミノ酸配列）、(b) 抗体
をコードする核酸配列、(c) 標的抗原への言及、(d) 標的
抗原とさらなる機能的特徴、(e) 機能的、構造的な特徴、
(f) 生産工程、(g) エピトープ、(h) 抗体を産生するハイブ
リドーマにより規定することができる｛但し、これらに限
定されない｝ことを明らかにしている。また、5．6．1．
2 では、抗体は結合する抗原によっ て機能的に定義する
ことができることを明らかにしている。また、5．6．1．
3 では、抗体が結合する抗原による機能的定義に加えて、
抗体に関する特許請求の範囲は、抗体のさらなる特性を定
義する機能的特徴によってさらに特徴付けることができ
ることを明らかにしている。機能的特徴として、結合親和
性、中和特性、アポトーシスの誘導、レセプターの内在化、
レセプターの阻害又は活性化が例示されている。

さらに、5．6．1．4 では、抗体はまた、機能的特性
と構造的特性の両方によって定義することもでき、可変ド
メインや CDR の配列が 100％同一でなくても、明確な
機能的特徴と組み合わせることで、抗体の特徴を主張する
ことができるとされている。

このように、EPO では、日本同様に抗体を機能的特性
により規定することにより有効に権利化することができ
る。

　5．3　米国における実務
米国では、Amgen 判決以前から抗体に関しては、その

結合特性を決定付ける相補性決定領域（CDR）のアミノ
酸配列を規定しなければ実施可能要件違反となる実務が
近年では展開されている。Amgen 判決によっても、この
実務は変更されることはないと考えられる。

動物で取得した抗体は、診断に用いる場合は除き、ヒト
に投与する場合には、ヒト化が必要になる場合が多い。し
たがって、米国において抗体発明を出願する場合には、優
先権主張出願時（例えば、国際特許出願）にはヒト化まで
完了させ、ヒト化可能な CDR を特定してから出願するこ
とが望ましい。ヒト化の際に CDR 配列に改変を加える場
合には、出願後に新しい出願で権利化を試みることも可能
であろうが、その場合には、欧州における進歩性の取扱い
に注意する必要がある。

　5．4　新規性・進歩性についての日欧米の比較
脱線するが、抗体発明の新規性・進歩性について日欧米

で異なる部分があるので、これについて言及しておく。欧
州特許庁審査ガイドラインの 5．6．1．3 では、新規性
に関して、「ある抗体が機能的特徴のみによってクレーム
され、先行技術が、クレームされた特性を有する抗体に到
達する免疫及びスクリーニングプロトコルを用いて、同じ
抗原に向けられた抗体を可能な方法で開示している場合、
先行技術の抗体はクレームされた抗体と本質的に同じ機
能的特性を示すと仮定しなければならず、したがって新規
性を欠く」とされ、立証責任は出願人にあることが明記さ
れているので、この点については留意されたい。日本では
立証責任は特許庁または新規性を否定する側にあり、真偽
不明になった場合には新規性を否定できないが、EPO で
は真偽不明になると新規性が否定され、逆の結論となる。
米国でも、真偽不明の場合には立証責任が新規性を主張す
る側に転換され、EPO 同様に新規性が否定されることと
なる。

抗体の進歩性に関して、欧州特許庁審査ガイドライン 5．
6．2 では、抗体の進歩性判断について述べられているが、
ここでは、「既知の抗原に結合する新規のさらなる抗体を
定義する請求項の主題は、出願によって驚くべき技術的効
果が示されない限り、又は要求される特性を有する抗体を
得ることに成功するという合理的な予想がなかった場合
を除き、進歩性を伴わない」とされている。また、「当該
技術分野において公知の技術を適用することによっての
み代替抗体に到達することは、当業者にとって自明である
と考えられる。このようにして得られた代替抗体の構造、
すなわちアミノ酸配列が予測可能でないという事実は、こ
れらの抗体を自明でないとみなす理由にはならない」とさ
れ、アミノ酸配列が予測可能でなければ進歩性を認める日
米とは異なる点に留意が必要である。ヒト化抗体について
も同様であり、単に配列が新しいというだけでは EPO で
は進歩性を確立するに十分ではないであろう。

もう一つ重要な点は、5．6．2 では、抗体の進歩性
判断について述べられているが、その中で、「驚くべき技
術的効果が結合親和性に関与するのであれば、この親和
性を本質的に反映する従来の抗体の構造要件は、必要な
CDR とフレームワーク領域とから構成されなければなら
ない。」と規定されている点である。フレームワーク領域
の限定を伴う補正を求められる可能性を高めるため、結合
親和性の高低に依拠したクレームは可能であれば避ける
ことが望ましいといえる。したがって、そのような場合に
は、結合親和性以外の側面から新規性・進歩性を確立する
ように抗体を規定することを検討することが望まれる。
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〈脚　注〉 �

商標
News
Trademark News

結合商標の要部認定（VENTURE事件）

弁理士　中村　仁

	 1	知財高判令和 5 年 11 月 30 日・令和 5 年（行ケ）第 10063 号

１．はじめに
商標の類否判断における大きな課題の一つとして、結合

商標の要部認定があります。この点について、昨年（令和 5
年）11月30日に興味深いVENTURE事件知財高裁判決（以
下「VENTURE 判決」）1 が出たので、これを紹介します（12
頁の判例紹介も参照）。

２．VENTURE 判決の概要
以下の両商標が、審査で類似とされ、拒絶査定不服審判

でも類似と判断されましたが、裁判所は審決の判断を覆し、
両商標を非類似と判断しました。

（判決要旨）
複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるもの

について、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを
他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断すること
は、①その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所
識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる
場合や、②それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、
観念が生じないと認められる場合、③商標の外観等に照らし、
商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者
がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認
識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての
機能を果たすと考えられる場合などを除き、許されないとい
うべきである。なお、上記③で例示する場合においては、分
離された各構成部分の全てが当然に要部（分離・抽出して類
否判断を行うことが許される構成部分）となるものではない
ことに留意が必要である。（下線は筆者）

３．3 つの最高裁判決
結合商標の要部認定について、以下の 3 つの最高裁判決

があります。
1）リラ宝塚事件（最判昭和 38 年 12 月 5 日）

「・・・一個の商標から二つ以上の称呼、観念が生ずる
場合、一つの称呼、観念が他人の商標の称呼、観念と同一

または類似であるとはいえないとしても、他の称呼、観念
が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似
するものと解するのが相当である。」

2）SEIKO EYE 事件（最判平成 5 年 9 月 10 日）
「我が国における著名な・・・「SEIKO」と、眼鏡と

密接に関連しかつ一般的、普遍的文字である「EYE」と
の結合から成り、時計及び眼鏡等を指定商品とする商標

「SEIKO EYE」中の「EYE」の部分のみからは、出所の
識別標識としての称呼、観念は生じない。」

3）つつみのおひなっこや事件（最判平成 20 年 9 月 8 日）
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるも

のについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だ
けを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断す
ることは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務
の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと
認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識とし
ての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、
許されないというべきである。」

４．コメント
VENTURE 判決は、3 つの最高裁判決の延長線上に位置

づけられ、つつみのおひなっこや判決を引用しつつ、上記下
線部分を加えて、分離観察が許容される場合をより具体的に
説明したものと捉えられます。上記引用商標において、「遊」
と「VENTURE」は、漢字とアルファベット、大きさなど
の違いがあり、両構成部分が分離して認識されることは納得
しやすいと思われます。

一方、上記引用商標において、「遊」は要部となるが
「VENTURE」は要部とはならないとの判断については、納
得しづらいかもしれません。分離された 2 つの構成要素そ
れぞれの存在が一見して明らかで、それぞれ識別力を有する
語であるので、それぞれが独立して要部と認定されるとも考
えられるためです。

この点、VENTURE 判決は、「本件における『遊』の文
字部分と『VENTURE』の文字部分との大きさの違いは、
相対的な大小関係とは次元の異なるものである」と説示して
いますが、どの程度の違いがあれば「相対的な大小関係とは
次元の異なるものである」といえるのか判断が難しく、商標
実務家として悩みが晴れません。

＜本願商標＞ ＜引用商標＞

ＶＥＮＴＵＲＥ
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標準必須特許に関するＥＵ規則案について

弁護士　小林　英了

〈脚　注〉 �
	 1	 �欧州規則案の原文は、下記サイトよりダウンロードが可能

 https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023232-proposal-regulation-standard-essential-patents_en
	 2	 当初規則案から多数の修正がなされているが、修正前後の規則案は下記ウェブサイトを参照されたい

 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0100_EN.pdf
	 3	 欧州議会のプレスリリースより

 https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240223IPR18082/standard-essential-patents-attracting-innovation-in-key-technologies-to-eu
	 4	 例えば、下記 IP Europe のウェブサイトに規則案に対する第三者コメントの概要が記載されている

 https://ipeurope.org/blog/live-blog-third-party-comments-on-the-european-commissions-seps-proposal/
	 5	 欧州議会のプレスリリース（脚注３）によれば、2024 年 6 月の EU 議会選挙後の新議会により審議予定とのことである
	 6	 本稿では、規則案の全てについての説明は、紙面の都合上困難である。必要に応じて、規則案の原文（脚注２）を参照されたい

１．はじめに
欧州委員会で提案された標準必須特許（SEP）に関する規則案 1 が、

2024 年 1 月に欧州議会の法務委員会（Committee on Legal 

Affairs）で採択されていたところ 2 、同年 2 月 27 日に欧州議会

の本会議にて賛成多数により採択された 3。

この規則案では、欧州における SEP の透明性の確保や中小企業

等への支援を実現するため、SEP に関する情報のデータベース化、

必須性評価、FRAND 条件の決定プロセスの設定、SEP ライセン

ス支援といった規定が設けられている。その一方で、SEP 保有者

における事務負担の増加、権利行使の制約につながるとして、権利

者側から強い反対がなされていた 4 。そのような状況であったが、

本会議にて採択されたことから、今後は欧州議会においてＥＵ各国

との間で制度化に向けた審議が行われることとなる 5 。

本稿では、欧州議会で採択された（修正後の）規則案の概要を説

明し 6 、若干の検討を行う。

２．ＥＵ規則案の概要
以下で概要を説明するとおり、ＥＵ規則案は、コンピテンスセン

ターに関する規定、SEP 登録に関する規定、必須性評価に関する

規定、FRAND 条件に関する手続規定を定めている（第１条）。

（１）コンピテンスセンターの規定

欧州連合知的財産庁（EUIPO）内に設置される機関であり、

SEP に関する透明性・情報共有及び FRAND 決定の支援のための

活動を行う。具体的には、SEPの電子登録及びデータベースの設置、

評価委員／調停委員の名簿管理、SEP 必須性評価のシステム設置、

FRAND 決定プロセスの設定、累積ロイヤルティ決定プロセスの設

定、情報公開、中小企業・スタートアップに対する SEP ライセン

ス支援ハブの設置といった活動を行う（第３条）。

SEP 登録簿には、登録 SEP の番号等の識別情報、関連する標

準規格、当該標準規格の対応するセクション、権利者の氏名・住

所・連絡先の情報、権利者の FRAND 宣言の条件への言及、必須

性チェックに関する情報、加盟国の管轄裁判所における最終判決の

情報といった情報が登録され、第三者からアクセス可能とされる（第

４条）。

コンピテンスセンターは、第三者からアクセス可能なデータベー

スを設置し、当該データベースには、登録 SEP の書誌データ、

SEP 権利者のロイヤルティ等を含む公開されている利用可能な標

準規格の条件、SEP が組み込まれる製品等の情報、必須性に関す

る情報、FRAND 条件決定に関する情報、累積ロイヤルティに関

する情報、必須性チェックに選定された登録 SEP の情報などが登

録される（第５条）。

このため、SEP 権利者は、コンピテンスセンターに対し、登録

SEP が組み込まれる製品等の情報、SEP ライセンスのための標準

規格の条件、登録 SEP の必須性に関する裁判所の決定、必須であ

ると主張する標準規格の情報を通知しなければならない（第７条、

第８条、第 14 条）。

また、SEP がパテントプールにより管理される場合には、パテ

ントプールは、基準となる規格、SEP 評価プロセス、SEP のリスト、

ライセンスを受けることができる製品等、ロイヤルティ情報、ライ

センス契約、ライセンサー／ライセンシーのリストといった情報を

ウェブサイトに掲載し、その旨をコンピテンスセンターに通知しな

ければならない（第９条）。

（２）SEP 登録に関する規定

コンピテンスセンターは、SEP 権利者からの請求があった場合

に、標準規格に必須の特許（少なくとも１つのクレームが標準規格

に対する要件に対応する特許）を登録する。登録は、標準規格の登
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録簿が作成された旨の公表から６月以内（公表後に SEP 付与され

た場合には付与から６月以内）に、登録料とともにされなければな

らない。登録された SEP に変更が生じた場合には、変更が発生し

てから６月以内にコンピテンスセンターに通知する（第 20 条）。

EUIPO は、SEP 登録の完全性、正確性検証のため、SEP 登録

のサンプルチェックを毎年行う。SEP 登録の情報が不完全又は不

正確の場合には、SEP 権利者に情報提供を要求でき、対応が不十

分の場合には、是正されるまで登録簿から停止される（第 22 条）。

SEP 登録の情報の訂正は、SEP 権利者のみならず、理由があれ

ば第三者も証拠とともに請求できる。第三者から請求があった場合、

コンピテンスセンターは SEP 権利者に通知して、情報の訂正を要

求できる。対応が不十分である場合には、是正されるまで登録簿か

ら停止される（第 23 条）。

SEP 登録をしなかった権利者は、登録簿に登録されるまでの間

は、当該 SEP の侵害について訴えを提起する権利を有しない。登

録簿から停止された SEP についても同様である（第 24 条）。

（３）必須性チェックに関する規定

コンピテンスセンターは、各 SEP 権利者の登録済み SEP の

サンプルを選択し、SEP 保有者へ通知するとともに、選択された

SEP のリストを公開する。SEP 保有者は、所定期間内に、関連す

る標準規格との間のクレームチャート、関連する技術情報を提出す

る。SEP 保有者及び実施者は、必須性チェックのため、毎年最大

100 件の登録 SEP を提案できる（第 29 条）。利害関係者は、必

須性チェックのために抽出された SEP リストの公開後 90 日以内

に、抽出された SEP の必須性に関する意見及び証拠を提出するこ

とができ、SEP 権利者はこれに対して意見を述べることができる

（第 30 条）。

評価委員は、コンピテンスセンターが作成した評価人名簿から任

命され、６月以内に理由を付した意見をコンピテンスセンターに提

出し、SEP 権利者へ通知される。また、登録 SEP が標準規格に

必須でないと評価委員が信じる理由がある場合、コンピテンスセン

ターはその理由を SEP 権利者へ通知し、SEP 権利者は見解また

は修正されたクレームチャートを提出できる（第 31 条）。

必須性チェックの結果は登録簿に、理由付き意見はデータベース

に、それぞれ記録される（第 33 条）。

（４）FRAND 条件の決定に関する手続規定

SEP 権利者及び SEP 実施者は、コンピテンスセンターに対し

て、対象 SEP、標準規格、これまでのライセンス交渉の概要等を

記載した書面により、FRAND 条件決定の申請を行うことができる。

申請にあたり、FRAND 決定のための提案が可能であり、SEP 権

利者による請求の場合は標準規格とのクレームチャートが必須とさ

れる（第 34 条、36 条）。請求の相手方が期限内に応答しない場合、

又は FRAND 決定手続に参加しない場合であっても、請求者が要

求する場合には手続が継続される（第 38 条）。

当事者は、コンピテンスセンターが作成した名簿の中から、そ

れぞれ１名の調停委員を指名し、コンピテンスセンターが１名の

調停委員を指名する（第 39 条）。調停委員のパネルは、原則と

して、相手方からの応答から９月以内に FRAND 決定手続を終了

させる（第 37 条）。また、調停委員のパネルは、各当事者に対し

て、FRAND 条件の決定に関する主張を記載した書面の提出を求

めるとともに、必要と判断した場合又は当事者から要請があった場

合には口頭審理を行う（第 43 条、53 条）。調停委員のパネルは、

FRAND 条件の手続期限の４５日前までに FRAND 条件決定に関

する理由を付した提案を行うものとし、当事者はこれに対する意見

を提出できる（第 55 条）。当事者が当該提案を受諾しない場合、

又は当事者から回答が得られなかった場合には、FRAND 決定手

続が終了し、書面による報告書が当事者に提供される。秘密でない

報告書はデータベースに公開される（第 57 条）。

３．若干のコメント
権利者が必須宣言した特許の中には、実際には規格必須ではない

ものも含まれているから、この規則案どおりに制度化されれば、そ

のような特許は登録簿から除外される可能性が高くなり、SEP の

明確化につながるものと思われる。一方で、権利者側から強い反対

があるとおり、SEP 権利者は、ＥＵ域内で裁判上の権利行使を行

うに先立ち、登録簿への登録のために、保有する登録 SEP に関す

る情報をコンピテンスセンターに提供する必要があり、また、必須

性評価において必須でないと判断されるリスクがあり、SEP の管

理コストの増加は避けられない。一方、登録 SEP の数を絞ってし

まうと、FRAND 条件決定手続がどのように行われるかにもよるが、

他社の登録 SEP 数との関係により、認定されるロイヤルティ率が

低くなってしまうおそれがある。

このため、SEP 権利者としては、登録 SEP の質と量を担保す

べく、必須性の検討を慎重に行った上で登録簿への SEP 登録を行

う必要があろう。また、費用にもよるが、必須判定がなされる可能

性が高いと考える登録 SEP につき、必須性チェックの対象として

積極的に提案することが望ましい。また、必須性チェックの結果や

FRAND 条件の報告書は証拠として利用できるため、SEP 権利者

において有利であれば、日本の裁判／調停手続において積極的に利

用することが好ましい。
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Patent Intro

弁理士　今野　智介

Ｑ 特許 審査官・審判官との面接がオンラインでも
できるようですが、手続等の詳細を教えてください。

1.　はじめに
　2019 年末から始まった新型コロナウイルス感染症の流行（いわ

ゆるコロナ禍）により世界中で生活様式が一変し、感染対策のために、

対面で行われていたことをオンラインによりリモートで行えるように

する動きが一気に広まりました。日本においても、特許出願に関する

手続の様々な場面においてコロナ禍に対応するための運用の整備や導

入がありましたが、例えば、特許出願人・代理人等と特許審査官・審

判官との面接をオンラインで行う運用が本格化されました。新型コロ

ナウイルス感染症は 2023 年 5 月 8 日から感染症法上の位置づけ

が５類感染症になり、コロナ禍当初のような感染対策のための厳しい

制限はなくなりましたが、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

時代に対応したオンラインによる面接は今後も継続されるでしょう。

　本稿では、特許出願人・代理人等と特許審査官・審判官との（オン

ラインによらないものも含む）面接の一般的な意義も含めて、オンラ

インによる面接のための手続等について解説します。

2.　特許審査官・審判官との面接の意義
　特許審査官との面接は、（A1）拒絶理由通知を受領したときに、

意見書および／または手続補正書を提出して拒絶理由を解消したい

場合、（A2）拒絶査定を受領したときに、拒絶査定不服審判を請求

し、それと同時に特許請求の範囲（および必要に応じて明細書、図面）

を補正するための手続補正書を提出して、拒絶査定に係る拒絶理由

を解消したい場合 2、などに活用することが考えられます。

　また、拒絶査定不服審判に係る審判官（合議体）との面接 3 は、

（B1）拒絶査定を受領したときに、拒絶査定不服審判を請求し、特

許請求の範囲（および必要に応じて明細書、図面）を補正するため

の手続補正書は提出せず、拒絶査定に係る認定に対する反論等だけ

により、拒絶査定に係る拒絶理由を解消したい場合、（B2）前置審

査が行われた後、前置報告書が作成され（前置審査によっては拒絶

理由は解消せず）、審理に付されることとなった際に、上申書を提

出して前置報告書の内容に反論したい場合、（B3）審理において新

たな拒絶理由が発見され、新たな拒絶理由通知が送付された場合、

などに活用することが考えられます。

　拒絶理由通知（審判段階のものも含む。）に対する意見書および

／または手続補正書、拒絶査定不服審判を請求するための審判請求

書および手続補正書、あるいは前置報告書に対する上申書の検討段

階において、特許請求の範囲等に対する補正や、意見書、審判請求

書、上申書等における主張が、拒絶理由の解消に有効なものである

か、見通しの確度を高めたいときがあります。特に、拒絶査定不服

審判の段階にまで進んでいる、権利化の必要性が高い発明に係る特

許出願にとっては、より慎重な対応が求められるため、上記のよう

な見通しの確度は重要なものとなります。

　そのようなときに、手続補正書、意見書、審判請求書、上申書等

の書面を実際に提出する前に、その草案を電子メールにより特許審

査官・審判官に送付し、拒絶理由を解消しうるものであるかどうか

の心証を伺うことができます。もしも、草案に対する特許審査官・

審判官の心証が否定的なものであれば、補正や主張を再検討し、必

要な修正をした後で（可能であれば再度、書面の修正版に対する心

証を伺った後で）、最終的な書面を提出することが可能となります。

　しかしながら、本発明と引用発明との一致点・相違点や、本発明

の作用効果について、内容が複雑で文章や画像だけでは説明しにく

い場合、書面として提出することのできない動きを見せながら説明

したい場合もあります。そのような場合は、口頭で意思の疎通を図

ることができ、発明に係る物品等の実物を見せながら説明すること

もできる「面接」を、上記の書面の草案を電子メールで送付すると

共に、あるいは送付する前に、特許審査官・審判官に依頼すること

が効果的と考えられます。
〈脚　注〉 �
	 1	 �本稿では「特許」の審査官・審判官とのオンライン面接について記載しますが、「商標」の審査官・審判官および「意匠」の審査官・審判官とのオンライン面接も可能です。「商

標」についての詳細は、特許庁ウェブサイト「商標審査の面接（特許庁での面接・オンライン面接）について」（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
trademark/mensetu_syohyo.html）および「面接ガイドライン【商標審査編】」（https://www.jpo.go.jp/system//laws/rule/guideline/trademark/mensetu_
guide_syohyo.html、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文の PD Ｆをダウンロード可能）を、「意匠」についての詳細は、特許庁ウェブサイト「意匠
オンライン面接について」（https://www.jpo.go.jp/system/design/shinsa/general/tv_ishome.html）および「面接ガイドライン【意匠審査編】」（https://www.
jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/mensetu_guide_isyou.html、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文の PD Ｆをダウンロード可能）
をご参照ください。また、「特許」についても、さらなる詳細は、特許庁ウェブサイト「面接ガイドライン【特許審査編】よくある Q&A」（https://www.jpo.go.jp/faq/
yokuaru/patent/mensetu_guide_qa.html）および「面接ガイドライン【特許審査編】」（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/mensetu_
guide_index.html、当該ウェブサイト内のリンクより当該ガイドライン全文の PD Ｆをダウンロード可能）をご参照ください。審判官との面接については、特許、商標、意
匠共通で、特許庁ウェブサイト「面接ガイドライン【審判編】」（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/mensetu_guide_sinpan.html、当該ウェブサイト内のリ
ンクより当該ガイドライン全文の PD Ｆをダウンロード可能）をご参照ください。

	 2	 �拒絶査定不服審判の請求と同時に手続補正書が提出され、特許請求の範囲、明細書または図面について補正されたときは、審判官（合議体）による審理の前に、まず審査官によっ
て当該請求が審査されます（前置審査、特許法第 162 条）。前置審査の審査官は、原則的に、拒絶査定をした審査官となります。
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〈脚　注〉 �
	 3	 �審判官（合議体）との面接は、拒絶査定不服審判に係るもの以外に、特許異議申立に係るものもあり、取消理由通知を受領したときに、意見書および／または訂正請求書を

提出して取消理由を解消したい場合などに活用することができます。
	 4	 �出張面接は、原則として、特許庁が用意する出願人の所在地付近の会場や、INPIT 近畿統括本部（INPIT-KANSAI）の会議室等を用いて実施されますが、出願人が希望する場合（例

えば、工場等にある持ち出しできない設備等を提示しながら発明の説明を行いたい場合）は、出願人が使用する建物内等で実施することも可能です。
	 5	 �「特許行政年次報告書 2020 年 本編」（特許庁、2020 年 7 月発行、https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2020/index.html より PDF としてダウンロー

ド可能）によれば、2019 年実績として、特許審査官との面接は全体で 3,748 件あり、そのうちテレビ面接は 190 件（5%）、出張面接は 773 件（21%）、それ以外の
特許庁庁舎内で実施する面接が 2,785 件（74%）でした。

	 6	 ��「特許行政年次報告書 2023 年 本編」（特許庁、2023 年 7 月発行、https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html より PDF としてダウンロー
ド可能）によれば、2022 年実績として、特許審査官との面接は全体で 1,712 件あり、そのうちオンライン面接は 1227 件（72%）、出張面接は 23 件（1%）、それ以
外の特許庁庁舎内で実施する面接が 462 件（27%）でした。

	 7	 �対面での面接の出席可能者も同様です。
	 8	 �代理人が選任されている場合でも、出願人や、責任ある応対をなし得る知的財産部員等と面接を行う場合として、2 つの場合を挙げています。1）代理人が病気により面接へ

の応対ができない場合。2）複数の関連する案件について面接を合理的に進めるため、出願人本人や、責任ある応対をなし得る知的財産部員等と面接を行うことについて予め
審査官の了解が得られた場合。

	 9	 �対面での面接の申込みも同様に、電話・メールにより行うことができます。また、対面での面接も、原則として少なくとも１回は受諾されます。
	10	 �担当の審査官・審判官の氏名および連絡先（電話番号・メールアドレス）は、拒絶理由通知書、拒絶査定謄本、審判官氏名通知等に記載されています。
	11	 �審査官が審査室の長（審査長・技術担当室長）と協議した結果、面接の趣旨を逸脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には、受諾されな

いことがあります。

3.　面接の手段
　従来、特許審査官・審判官との面接のためには、基本的に特許出願人・

代理人等が特許庁（東京都千代田区）に赴いて庁舎内で行うか、逆に特

許審査官・審判官に来訪してもらって行うこと（出張面接 4）が一般的

でした。コロナ禍より前からも「テレビ面接」の制度があり、出願人・

代理人等のＰＣ等からインターネット回線を利用して特許審査官・審判

官と面接することは可能でしたが、あまり利用されていませんでした 5。

　しかしながら、コロナ禍以後、特許庁は、従前の「テレビ面接」の制

度を拡張して、Webアプリケーションを利用して行える「オンライン面接」

を積極的に実施する方針とし、オンラインでも面接を円滑に実施できる

よう環境の整備を行いました。今日では、特許審査官との面接には、庁

舎内での面接よりもオンライン面接が多用されるようになり、出張面接は

ほとんど行われなくなりました 6。

　特許審査官・審判官との面接に限らず、オンラインによるリモートでの

会議等にも共通していえることかもしれませんが、オンライン面接の利点

としては、特許出願人・代理人等の移動に係る費用を削減でき、時間的な

制約も軽減できる点、また面接に複数人が参加する場合でも、一カ所に集

まる必要が無く、各人が異なる場所から参加することができる点などが挙

げられます。一方で、オンライン面接はモニターの画面越しで行われるの

で、対面で行う面接とは感覚的にやや異なるものとなります。これらの点

を比較しながら、オンライン面接を依頼するか、対面での（特許庁庁舎内、

または出張による）面接を依頼するかを決定するのがよいと思われます。

4.　オンライン面接のための手続等
（1）出席可能者 7 

　オンライン面接に係る代理権を有する代理人が選任されている場

合、「やむを得ない事情 8」がある場合を除き、代理人が出席する

必要があります。また、希望がある場合は、出願人、企業の責任あ

る応対をなし得る知的財産部員、発明者等も同席可能です。

（２）必要な機器

　・�インターネットブラウザ（Microsoft Edge または Google 

Chrome）がインストールされたパソコン等

　・インターネット回線

　・�マイクおよびスピーカー（パソコン等に内蔵されているもので可）

　・ウェブカメラ（パソコン等に内蔵されているもので可）

　なお、Web 会議は、インターネットブラウザにより利用可能な 

Web アプリケーションによって行われ、特別なソフトウェアをパ

ソコン等にインストールしておく必要はありません。

（３）申込み方法 9

　代理人等から担当の審査官・審判官への電話・メール 10 等によ

り「オンライン面接を希望する」旨を伝え、あわせて面接の趣旨や

内容、出席者等の情報等も伝えます。オンライン面接の日時の確定

後、Web 会議のリンク（URL）が付されたメール（招待メール）

が担当の審査官・審判官から代理人等に送付されますので、そのた

めのメールアドレスも伝えます。なお、オンライン面接は、原則と

して少なくとも１回は受諾されます 11。拒絶理由通知の応答の応答

や拒絶査定不服審判の請求には期限が定められていますので、面接

と共に補正や主張の草案を担当の審査官・審判官に依頼する場合は、

期限まで十分な時間的余裕をもって、オンライン面接の申込みおよ

び面接の日時の決定を行う必要があります。

（4）出席方法

　出席者は、事前に受領した招待メールに付されたリンクをクリッ

クし、Web アプリケーションから Web 会議に参加します。Web ア

プリケーションでは、説明資料、補正案等の文書や、ウェブカメラ

で撮影している映像の画面共有が可能です。オンライン面接の終了

後、面接記録が担当の審査官・審判官から代理人等に送付されます。

（５）手数料

　オンライン面接に関する特許庁に対する手数料はかかりません。

5.　結び
　手続補正書、意見書、審判請求書、上申書等の草案の検討を特許

審査官・審判官に依頼する際には、単に権利化に対する真剣さ、情

熱を見せるというのではなく、文書の草案だけでは伝えきれない発

明に係る技術的な事項を口頭で伝えたり、実物を見せながら伝えた

りするという目的をもって、オンライン面接（または対面での面接）

をあわせて依頼することが効果的になることがあります。オンライ

ン面接は、パソコン等を用いた Web 会議等が広がった今日では、

以前よりも敷居の高いものではなくなっていると思いますので、必

要に応じて是非活用してみてください。個別の出願に即したオンラ

イン面接の活用の仕方は、代理人となっている弁護士、弁理士等の

専門家にどうぞご相談ください。
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大野総合法律事務所判例
紹介

Case Law

特   構成要件および均等要件の充足性　知財高裁令和５年10月26日判決 
（令和４年（ネ）第１０１１３号 損害賠償等請求控訴事件）＞＞請求棄却

特   特許保証・補償条項の解釈　知財高裁令和５年11月８日判決 
（令和５年（ネ）第１００６４号　損害賠償等請求控訴事件）＞＞控訴棄却

本件は、発明の名称を「コンプレッションサポーター」と

する特許第５１３３７９７号の特許権者である控訴人が、被

控訴人に対し、被控訴人各製品の販売が本件特許権の侵害に

該当すると主張して、被控訴人に対して損害賠償等の支払を

求めた事案である。原審の東京地裁令和４年１０月２８日判

決（令和３年（ワ）第１１５０７号）は、被告（被控訴人）

製品は「大腿骨及び周囲筋腱を圧迫するために、・・・本体

両側面に設けた側面圧迫領域を具備し、」（構成要件Ｂⅱ）を

充足せず、また均等侵害にも当たらないこと、本件発明は、

特許法３６条６項１号に違反し、特許無効審判により無効と

されるべきものであるから、原告は、本件特許権を行使する

ことができないことにより原告の請求を棄却した。控訴人は

原判決を不服として、本件控訴を提起した。知財高裁は、構

成要件Ｂⅱに関して、側面圧迫領域」が皮膚の上から大腿骨

を圧迫する趣旨であることは明らかであるとし、被控訴人製

品は構成要件Ｂⅱを充足するとした。一方、「上記低伸縮領

本件は、控訴人が、被控訴人から購入していた商品が補助

参加人の特許に抵触し、これを第三者に販売することができ

なくなったとして、被控訴人に対して、特許保証及び補償を

内容とする特約の債務不履行に基づく損害賠償等を請求した

事案である。原審が請求を棄却したため、控訴人が控訴した。

本件特約は、①「被控訴人は、前記アの商品が第三者の特許

権、商標権等の工業所有権に抵触しないことを保証する」と、

②「万一、抵触した場合には、被控訴人の負担と責任におい

て処理解決するものとし、控訴人には損害をかけない」であ

る。②は、「抵触した場合」と規定しているところ、本件では、

補助参加人からの侵害警告を受けて控訴人らが自主的に販売

を中止した事案であり、「抵触した」か否かが確定している

わけではないことから、これに該当するかが問題となった。

知財高裁は、「本件特約の文言を前提とした一般的な意思解

域は、樹脂より成る低伸縮性材料を本体に固着した構成を有

している」（構成要件Ｃ）に関して、「合成樹脂」については、

各種辞典を引用し、合成繊維は含まれないとみるべきこと、

「固着」については、被控訴人製品の構成が「一体編成・織

成構造」であることに争いがないとした上で、本件明細書の

背景技術の記載や「樹脂」が合成繊維を含まないこと等から、

「固着」には「一体編成・織成構造」を含まないと解される

とし、被控訴人製品は構成要件Ｃを充足しないと判断した。

さらに、被控訴人製品が構成要件Ｃに文言上属さないとして

もこれと均等であるという控訴人の主張について、本件発明

の本質的部分は「少なくとも、樹脂より成る低伸縮性材料を

本体に固着した低伸縮領域の構成を定める構成要件Ｃは本件

発明の作用効果に直結する部分であって、その本質的部分に

含まれるというべき」とし、均等の第１要件を充足しないた

め、均等にも当たらず、被控訴人各製品は本件発明の技術的

範囲に属さないとして、控訴人の請求を棄却した。

釈を前提」として、②は、第一義的には、「侵害の事実が確

定し、控訴人が損害を被ることが確定した場合」の事後的な

補償義務を規定したものであるが、本件特約の「万一、抵触

した場合には、被控訴人の負担と責任において処理解決する

ものとし」との文言と、被控訴人が控訴人よりも技術的な知

見等の情報を有している立場にあることを考慮し、被控訴人

が「その負担と責任において、紛争を処理解決する積極的な

義務」をも規定していると解釈した。より具体的には、被控

訴人は、控訴人の求めに応じて、技術的知見や特許権等の権

利関係その他の必要な情報を提供し、控訴人が不利な状況に

ならないようにする義務を負うと判示した。もっとも、結論

としては、本件において、被控訴人は、技術的知見や権利関

係の情報を提供しており、義務違反はないとして、控訴を棄

却した。
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著   キャラクターの著作物性　東京地裁令和５年12月７日判決 
（令和５年（ワ）第７０１３９号 著作権侵害差止等請求事件）＞＞請求棄却

本件は、拒絶査定不服審判の請求不成立審決に対する取

消訴訟である。本願商標「ＶＥＮＴＵＲＥ」と引用商標「遊

／ＶＥＮＴＵＲＥ」（二段併記）との類否が争われた。ポイ

ントは、引用商標中の「ＶＥＮＴＵＲＥ」が独立した要部と

して認識されるか否かである。知財高裁は、引用商標の構成

について、「『遊』の文字部分が『ＶＥＮＴＵＲＥ』の文字部

分に対して圧倒的な存在感を示している。」、「『遊』の部分か

ら生ずる観念（あちこち出歩いてあそぶ）と『ＶＥＮＴＵＲ

Ｅ』の部分から生ずる観念（冒険）とを統合する単一の観念

を見出すことは困難である。」等と認定したうえで、「称呼及

び観念において一連一体の文字商標と理解すべき根拠も見出

せない等の事情を総合すると、引用商標に接した取引者、需

要者は、『遊』の文字部分と『ＶＥＮＴＵＲＥ』の文字部分

を分離して理解・把握し、中心的な構成要素として強い存在

「木枯し紋次郎」シリーズの連載小説を漫画化、テレビ化、

映画化した本件各作品その他の故笹沢左保の創作に関する著

作権を全て相続した原告Ａと上記著作権一切に関する独占的

な利用が許諾された原告会社は、被告に対し、渡世人の姿の

被告図柄及び「紋次郎」という語を「紋次郎いか」や「げん

こつ紋次郎」等の被告商品に付して製造販売し、その画像を

公衆送信することの複製権又は翻案権、公衆送信権及び譲渡

権侵害や、被告図柄等を付して被告商品を製造販売すること

の不正競争防止法２条１項１号又は２号違反を主張して、被

告商品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに損害賠償等を請

求した。東京地裁は、原告らが、著作権が侵害されたという

著作物を具体的に特定せず、その主張自体失当であるし、仮

に、原告らが、本件渡世人という記述に加え、本件各作品の

一貫した中心人物という趣旨をいうものとして特定している

としても、上記中心人物は、本件各作品の表現から昇華した

登場人物の人格ともいうべき抽象的概念をいうものであるか

ら、原告らが特定するものは、具体的表現そのものではなく、

感と訴求力を発揮する『遊』の文字部分を略称等として認識

し、これを独立した出所識別標識として理解することもあり

得る。」として、引用商標中「遊」が要部として認識される

と判断した。一方で、引用商標中「ＶＥＮＴＵＲＥ」につい

ては、「商標全体の構成の中で明らかに存在感が希薄であり、

従たる構成部分という印象を拭えず、これに接した取引者、

需要者が、『ＶＥＮＴＵＲＥ』の文字部分に着目し、これを

引用商標の略称等として認識するということは、常識的に考

え難い。」として、要部として認識されないと判断した。そ

の結果、審決の判断について、「『遊』の文字部分と『ＶＥＮ

ＴＵＲＥ』の文字部分との分離観察が可能という点は正当で

あるが、『ＶＥＮＴＵＲＥ』の文字部分を要部と認めた部分

は是認できない。」として、本願商標と引用商標は非類似で

あると結論付けた。（本判決の詳細は、6頁の商標News参照）

それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということ

ができないため、著作物と認めることができず、本件渡世人

に係る記述は、全体として、ありふれた事実をありふれた記

述で江戸時代の渡世人をいうものにすぎず、これを創作的表

現であると認めることはできないし、本件テレビ作品の映像

の一部に係る人物写真と、被告図柄との同一性を検討し得る

部分は、明らかに創作的表現がない部分にとどまることから

すれば、被告図柄の製作が複製又は翻案に該当しないとして、

著作権侵害を否定した。また、本件渡世人に係る表示は、そ

もそも不正競争防止法２条１項１号又は２号にいう「商品等

表示」に該当するものとはいえないし、被告図柄は昭和５２

年に、「紋次郎いか」は昭和 57 年に、「げんこつ紋次郎」は

平成 20 年に商標登録を受け、被告がこれらの商標を付する

などして被告商品を販売し、その信用を長年にわたり蓄積し

てきた実情及び実績を踏まえると、原告らの営業等と誤認混

同を生ずるおそれを直ちに認めることはできず、「不正競争」

に該当しないと判断した。

特   「VENTURE」と「遊／VENTURE」の類否　知財高裁令和５年11月30日判決 
（令和５年（行ケ）第１００６３号事件　審決取消請求事件）＞＞請求認容


