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いる場合の取り扱いについて記載され

ています。具体的には、商標名が特許

請求の範囲に記載されている場合、原

則的には拒絶理由が通知されるもの

の、「（ａ）その商標名が物質又は物品

の普通名称となっていると認められる

とき、又は、（ｂ）物質又は物品の普通

名称となっていなくても、次の三つの

条件を同時に満たしていると認定でき

るとき」は、この限りでないとされて

います。

「（ｉ） 類似品のうちから特にその商

標名のものを選定したことに、発明と

しての充分な意義が認められること

（ⅱ） 商標名が記載されていても、そ

の発明が不明確とならないこと（例え

ば、その商標は、少なくともその発明

の特許出願以前から出願当時にかけ

て、常に一定の品質、組成、構成など

のもののみに付されていたことが明瞭

であること）

（ⅲ） 商標名で記載されていても、その

発明の技術が充分に公開されていると

認めることができること（例えば、そ

の商標名の商品の市販が、何らかの理

由で停止されても、その発明と実質上

同一の発明を、その発明の属する技術

の分野における通常の知識を有する者
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１．商標名の記載

商標名は、特許請求の範囲

を記載するにあたり当該商標名を使

用しなければ物を表示できない場合

に限り、使用することができます。

なお、使用に際しては商標名の後に

「（登録商標）」のように登録商標で 

ある旨を記載する必要があります。

（特許法施行規則24条の４、様式29条

の２）

ただし、商標名を特許請求の範囲に

記載すると、発明が不明確（36条６

項２号）であると認定される可能性が

あるため注意しなければなりません。

２．明確性要件を満たすための条件

特許・実用新案審査基準（第Ⅱ部２

章３節）によれば、「商標名を用いて

物を特定しようとする記載を含む請求

項については、少なくとも出願日以前

から出願当時にかけて、その商標名で

特定される物が特定の品質、組成、構

造などを有する物であったことが当業

者にとって明瞭でない場合は、発明が

不明確になる」とされています。

また、特許・実用新案審査ハンド

ブック（第Ⅱ部2003）においても、特

許請求の範囲等に商標名が記載されて

が容易に実施することができること）」

このように、所定の条件を満たして

いると認定できるときは、特許請求の

範囲に商標名を記載したとしても明確

性要件違反にはなりません。

しかしながら、同一の商標名を一定

の商品に使用する場合であっても、製

造される時期によって商品の品質、組

成、構造などは一定でないことがほと

んどです。さらに、一定の商標名を付

した商品について、その商品の組成、

構造、製造方法などの技術的情報は、

通常、公開されていません。よって、

実際上、前記（ⅱ）および（ⅲ）の条件を

満たす場合はほとんどないでしょう。

すなわち、特許請求の範囲に商標名を

記載すると、発明が不明確と認定され

る可能性が非常に高くなると考えられ

ます。

３．まとめ

以上により、特許請求の範囲におい

て物を特定するために商標名を使用す

ることは、できる限り避けたほうが良

いといえます。商標名を使用したとし

ても、明細書中で商標名を付した物の

品質、組成、構造などを明確に記載す

るよう留意してください。

特許請求の範囲に「○○○（登録商標）」のように商標名が記載されている出願を見かけます。
商標名を特許請求の範囲に記載する際の注意点を教えてください。
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