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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．新しい職務発明制度 （山内 康伸） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 職務発明制度を改正する平成 27年改正特許法（平成 27年法律第 55号）が国会で

成立し公布されました（7 月 10 日）ので、まだ充分な情報を得ていませんが、現時

点で理解している範囲で概要をお知らせします。 

 

 新職務発明制度の骨子は、①会社に対しては、職務発明についての特許を受ける権

利の原始帰属を認め、②従業員に対しては「相当の利益」を受ける権利を認める、と

いうものです。 

 

 以下、項目別に解説します。 

 

１．権利帰属 

勤務規則等で「予じめ使用者に特許を受ける権利を取得させること」を定めたら、 

↓ 

発明完成時から使用者等（会社）に特許を受ける権利が帰属することになります。 

 

２．選択の自由 

 使用者等（会社）は、（ア）原始従業者帰属と（イ）原始使用者帰属を選択でき

ます。 

ただし、原始使用者帰属とするには、勤務規則等の「定め」を要します。 

↓ 

 もし、「定め」がないと、従業者に特許を受ける権利が帰属することになるよう

です。 

 （これは、これまでと同じ扱いです） 
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３．原始使用者帰属の効果 

 発明の完成時から使用者等（会社）に特許を受ける権利（持分）が帰属します。

つまり途中で発明者が介在しません。 

 この結果、共同研究の成果を出願する際に、相手方の従業者の同意（持分譲渡に

関する現３３条３項）を得ておく必要がないことになります。 

 さらに、仮に発明者が第３者に特許を受ける権利を譲ったように見せかけても、

３４条１項（出願が対抗要件）の適用はなく、その出願は①拒絶され、②間違って

特許されても移転請求（７４条）ができることとなります。 

 

４．「相当の対価」 

 特許法３５条３項における「相当の対価」の文言は「相当の金銭その他の経済上

の利益」と改められ、ストックオプション等の金銭以外の給付も含められることと

なりました。 

 

５．経過措置 

特許法３５条３項：施行日以後に発生した職務発明に適用されます。 

同条４，５，７項：施行日以後に、権利承継されたか、原始使用者帰属された職務

発明に適用されます。 

 

６．発明等届出用紙のフォーム変更 

 上記の新職務発明制度に基づき、会社が原始使用者帰属を採用する場合は、これ

まで使用していた発明等届出用紙のフォームを変更する必要も出てくると思いま

す。 

 

（これまでの文例） 

「下記発明（考察、創作）に関し、届出すると共に、貴社に内外国の特許（実用新

案登録、意匠登録）を受ける権利を譲渡します。」 

            ↓ 

（これからの文例） 

「下記発明（考案、創作）に関し貴社に届出します。」 

 

（注意） 

 このフォームに変更するには、前記２のように勤務規則等における原始使用者帰

属に変更しておくことが前提となります。 

 

７．勤務規則等の修正 

 上記６と同様に職務発明の取扱いを定めた勤務規則等（「職務発明規程」という

名称のものとか、職務発明の取扱いを定めた就業規則など）も、会社が原始使用者

帰属を定めるなら、下記のような修正が必要です。 

 

（これまでの文例） 

「職務発明の届出を受けた場合、会社は発明者から特許を受ける権利を承継する。

ただし、会社がその権利を承継する必要がないと認めたときは、この限りでない。」 

            ↓ 
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（これからの文例） 

「職務発明については、会社はその発明の特許を受ける権利を有する。」 

 

（考え方） 

・届出があったものは勿論、届出がなくても、その発明の特許を受ける権利は会社

のものとなります。 

・届出があった後で、出願するか否かを会社が判断しますが、その時点で特許を受

ける権利を承継するわけではありません。あくまでも、発明完成と同時に会社に

特許を受ける権利が帰属しているという建前となります。このため、上記のよう

な確認的な規定ぶりでよいと思います。 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．新しい商標ってどんなもの？（１） （山内 章子） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

こんにちは、弁理士の山内章子です。 

前々回でも少し触れましたが、従来の商標に加え、音、ホログラム、動き、色彩、

位置の５種類の新しい商標が２０１５年４月より保護されることになりました。 

５月１５日発表の特許庁のデータによりますと、全体で６２４件の出願があったよ

うです。それぞれの内訳は以下のとおりです。 

（特許庁ウエブサイトより引用） 

この表を円グラフにすると以下のとおりです。 
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 テレビのニュースで注目を浴びるのは「音の商標」ですが、新しい商標の中で一番

出願件数が多いのは、「色彩の商標」で、全体の４１％を占めます。次いで「音の商

標」が３１％、その次が「位置商標」２０％です。「動きの商標」や「ホログラムの

商標」はやや少ないですね。 

ちなみに、新しい商標が導入されたといっても、米国や豪州では既に認められてい

る「匂いの商標」や「触感の商標」「味の商標」は、商標法改正後も日本においては

保護対象とはされておりません。 

さて、これらの５種類の商標はどのような使用場面を想定しているのでしょうか。 

「音の商標」や「動きの商標」は、テレビコマーシャルやインターネットのホーム

ページで商標を使用することが想定されています。 

「ホログラムの商標」はクレジットカード等で使用されている例が思いつきますね。 

 

そして、色彩の商標と位置商標、これらは少し分かりにくいかもしれません。 

まず、「色彩の商標」については、コーポレートカラー等が代表格です。輪郭を指定

しないので、形状にとらわれることはありません。 

例えば、次のような出願があります。 

商願 2015-29878 ３５類 イオン株式会社 

 

もちろん、製品に付した色について、「色彩の商標」として出願することもできます。 

商願 2015-29911 ９類 株式会社ニコン 

 

一方「位置商標」については、製品の一部分が商標として認識出来る場合を想定

しています。 

製品の特定の位置にある一部の形状（又は形状と色の組み合わせ）が、商標とし

ての機能を発揮させていると判断される場合には、商標として認められることとな

ります。 

商願 2015-29808 ９類 オリンパス株式会社 
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「商願 2015-29911」が「色彩の商標」で、「商願 2015-29808」が「位置の商標」とな

るのはどうしてなのかな、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。 

これは出願人が、出願商標をどの種類の商標とするかを選択して願書に記載するた

めです。 

実は「色彩の商標」と「位置の商標」とでは、権利の範囲（類似範囲の考え方）が

若干異なります。色彩の商標の場合の権利範囲は、色彩については厳格、形状に関し

ては少し自由があると考えられています。一方、位置商標の権利範囲に関しては色彩

の自由は少しありますが、形状に関しては厳格に見ていくと考えられています。 

従って、求める権利の内容に応じて、出願人が商標の種類を選択した結果、同じよ

うに製品の一部が商標となるケースであっても、「色彩の商標」となるケースもあれ

ば、「位置の商標」となるケースも存在するのです。 

そして、これらの事例をみて何かにお気づきでしょうか。 

そう、物品のデザインを保護する意匠に似ていますよね。意匠権は存続期間が終了

すれば、必ず権利が消滅しますが、商標権は更新申請をすれば、永遠に自社の権利

とすることができます。 

したがって、色彩の商標や位置の商標による保護を受けることができれば、自社

にとっては大変有利となります。それゆえ、出願件数も多いのですね。 

ただし、登録するには、通常の商標よりも高いハードルが設けられていますので、

一筋縄ではいきません。 

 

 それでは、次回は新しい商標の登録要件についてお話ししたいと思います。次回

もよろしくお願い致します。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

３．赤松弁理士の一言コメント 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 化学系の出願では、機械・電気系に比べて、実施例の重要さはきわだっています。

機械・電気系では、１～２点の実施形態（実施例ではない）の説明でサポート要件を

満すことが可能ですが、科学系では、１～２点の実施例（実施形態ではない）で、サ

ポート要件を満たすことは普通はありえません。それは、実施例自体が点のようなも

ので、余り広がりを有してないからです。 

 そこで、以下のような注意を払うことが必要です。 

実施例についての注意点 

①請求項がマーカッシュ形式で記載されている場合、マーカッシュ形式で記載され

ている「群」に含まれている選択肢のうち、重要なものについては、必らず実施

例を用意しておくべきです。 

②一部の選択肢についての実施の形態のみでは、当業者が出願時の技術常識を考慮

しても実施できる程度に説明されているとはいえないと判断されるおそれがあり
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ます（審査基準３．２．２．２（２））。 

③実施例では、少なくとも上限値と下限値との間の中間値近傍における「第三の実

施例」を用意することが非常に重要です。この中間値近傍の「第三の実施例」が

ない場合、上限値と下限値から発明が奏する効果が正確に予測できないためです。 

 すなわち、上限値と下限値をサポートする実施例だけでは、予測される効果が、

上限値のデータと下限値のデータとを結ぶ直線状にある効果なのか、上限値のデ

ータと下限値のデータとの間で上に凸となるような相乗効果なのか、それとも下

に凸となるような効果なのかが不明であるためです。 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

４．弁理士会四国支部 10 周年記念セミナーのご案内 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 平成 17年に発足しました日本弁理士会四国支部は、本年で設立 10周年を迎えまし

た。 

 これを記念しまして、添付ファイルの要領で記念セミナーを開催いたします。 

 どうか皆様におかれまして、ご参加くださいますようご案内いたします。 

 なお、参加費は無料、参加申込みは添付のチラシでＦＡＸ下さるようお願いします。 

 ＦＡＸ送付先：087-822-9311（日本弁理士会四国支部あて） 

 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 

 




