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デザインで自社を変えたい。でも、どうやって始めれ
ばいいのかわからない。そんな悩みを抱えるみなさ
んのために、中小企業とデザインの接点になる事例
を紹介し、デザイン導入に向けての第一歩を踏み出
すヒントとノウハウをお伝えします。

（１）はじめに
　商品・役務の品質や用途などを普通に用いられる方法で
表したネーミング（以下、品質表示語）は、商標出願をしても
登録はされません（商標法第３条第１項第３号）。ただし、自
社が取得したい商標が、品質表示語かそれとも商標として
登録ができるものかの判断は、一般的に難しいと言われて
います。
　そこで今回は、スマートフォンなどの画面操作方法として
新規に採用をされたネーミングが品質表示語か否かで争わ
れた事例を取り上げます。

（２）概要
　米国Apple社（以下、A社）は「iPhone」や「iPod touch」
の販売開始と共に、商標「MULTI-TOUCH」を第9類「携帯
電話、コンピュータ」他を指定商品として日本特許庁に商標
出願しました。
　しかしながら特許庁は、文字のつづりや読みが同じ
「multi-touch」や「マルチタッチ」は複数の指を用いて画面
操作を行う入力方式として取引上普通に用いられているか
ら、このような入力方式を採用した指定商品に使用しても自
他商品の識別力（※１）が無い品質表示語だとして出願を拒
絶しました。A社は不服として審判請求をしましたが認めら
れず、知的財産高等裁判所（以下、知財高裁）に審決取消
訴訟を求めました。

（３）争点と判決
　A社は、商標「MULT I - TOUCH」は造語で、A社が
「iPhone」などに採用したことにより周知されたものであるた
め、A社や「iPhone」などと密接な連想関係があり、また普
通名称化（※２）もしていないので登録されるべきであると主
張をしました。
　しかし、知財高裁では、特許庁の審査時点において以下
の事実が認定され、商標「MULTI-TOUCH」は品質表示語
であるから登録はできないとする特許庁の審決が維持され
ました。
①A社の「iPhone」などの販売により「マルチタッチ」の語が
広まったことは否めないとしても、販売開始以前よりパソコ
ン、ディスプレイ商品分野において他社も使用をしていたこ
と。
②「iPhone」などの販売開始の数年以上前から、他社の公
開特許公報などにおいては入力方式名として使用されてい

て、特段の定義付けもなく理解をされていたこと。
（４）この判例から学ぶこと
　出願された商標が品質表示語か否かの判断を特許庁が
する時期は、出願時ではなく審査時です。従って、出願時点
ではそのネーミングを出願人のみが使用をしていたとしてい
ても、その後、他社追従商品が品質表示語として使用した
結果、審査時においては品質表示語として使用されていると
判断され、出願が拒絶される可能性があります。そのような
ことを少しでも回避するためには、以下のような対策方法が
あると考えられます。
①新機能や新商品で品質表示語が未だ無い場合には、ネー
ミングが品質表示語として他社に使用されてしまうことを防
ぐために、ネーミングと共に品質表示語も命名して併記をす
ること（例えば、ヘッドフォンステレオ「WALKMAN」）。
②出願をした新機能などのネーミングには出願中であること
を明記する（例えば、ネーミングに“TM”マークを付記）こと。
③上記の併記はネーミングの使用開始時から実施し、商標
出願は商品販売開始前の早期に完了をする。

　新機能が実装された商品を販売する際には、他社商品と
の差別化を図るため、その機能を分かりやすく表現したネー
ミングを商標出願する場合があります。ただし、今回の事例
のように、出願された商標が品質表示語として判断され、商
標登録できない場合もあります。企業としては、商品企画時
からネーミングや出願戦略を検討し、必要に応じて専門家の
判断を求めることが肝要と考えます。

（知財戦略アドバイザー　小山　雅夫）

（※１）自他商品の識別力
その商標により自己の商品や役務と他人のそれらとを識別する機能

（※２）普通名称化
商品・役務に使用されていた名称が、取引先や消費者の間でその商品や役
務を表す一般的名称として意識されるに至った現象のことをいう。商標が普
通名称化すると、商標権として行使することが不可能となる。例えば「正露
丸」「巨峰」など。
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最初が肝心「デザインと契約」
依頼時の心がまえと、書面に残しておくべきこと

　デザイナーに仕事を発注するとき
には「契約書」を作成するのが一般
的。とくに新製品の開発など、金額
が大きく期間も長くなる場合、依頼
事項をまとめた書面を交わすことが
重要です。しかし、そうは言っても
「契約書」は難しそうで、敬遠しがち
な方も多いのではないでしょうか？ 
今回はデザイン発注初心者のため
に、公社の「デザイン相談員」を務め
る堀越敏晴さん（シー ダブリュ エス 
代表／インダストリアルデザイ
ナー）に、最低限押さえておくべき事
項について伺いました。

　企業が契約を交わすメリットは
「こんなつもりじゃなかった」を未然
に防げることです。よく話し合って合
意したとしても、企業とデザイナー
では用語も異なるため、想像する内
容にずれがあったりするもの。書面
を残すことで行き違いを防ぐので
す。「『契約書』でも『覚書』でも、名称
にこだわる必要はありません。本格
的なものを用意できない場合、最低
限抑えておくべき3つの事項があり
ます。それは『デザイン作業の内容
（何を頼むのか）』『期間（いつを作
業終了とするか）』『対価・報酬（いく
ら支払うか）』の3点。これを自由書
式でまとめ、両者で記名押印すれ
ば、簡便な契約書が完成です。目的
は両者間での取り決めですから、堅

苦しく考える必要はないのです」。
　また、多くの場合は社外秘情報に
関わることになりますので、必要に
応じて「守秘義務契約」も結ぶとよ
いでしょう。もちろん、知的財産権の
帰属など、詳細まで記述した契約書
を作るに越したことはありません
が、まずは最低限、上記だけでも書
面に残しておきたいものです。

　また、デザインを依頼する際の
「お任せします」は高くつきますよ、
と堀越さん。「お任せとなると、デザ
イナーは企画やコンセプト、デザイ
ンまですべて考えねばなりません。
担う役割が増えるため、当然費用は
高くなります。自分は専門家ではな
いから、とつい口にしがちな言葉で
すが、いままで製品開発の経験が無
いとしても『こうしたい』という想い
はきちんと伝えねばなりません」。
　こうした“口発注”のトラブルを防
ぐためにも「デザイナーの先生にお
願いする」のではなく、発注側として
予算についてある程度考えをまとめ
ておくべきです。「その商品を『いく
らで』『誰に』『どこで』売るかなどを
想定すれば、デザインにかけられる
費用が見えてきます。デザイン費を
開発費や宣伝広告費の一部と捉え、
考えてみてください」。

　公社で無料配布している「デザイ

ン活用ガイド」には、契約に関する
アドバイスや、各種契約書のひな形
を収録しています。また、堀越さんを
含む4名のデザイナーが無料で相談
に乗る「ワンストップ総合相談／デ
ザイン相談」も、ぜひ活用してみてく
ださい。
　契約をきちんと結ぶことは、信頼
関係の形成にも役立ちます。ぜひ実
践しましょう。

事業戦略支援室
デザイン導入・活用支援事業

アドバイザー 福本創平

ワンストップ総合相談窓口／
デザイン相談
公社の「ワンストップ総合相談窓口」で
は、毎週金曜日の午前中に「デザイン相
談」の時間を設けています。対応する4名
のデザイナーのプロフィールや担当日
は、公社ホームページで確認できます。
詳細は総合支援課（TEL: 03-3251-7881）
までお問い合わせください。
ht tp : / /www. tokyo - kosha .o r . j p /
support/shien/soudan/design.html

「デザイン活用ガイド」
中小企業の方々に向けたデザインに関
するガイドブックを制作し、無料で配布し
ています（送料のみご負担ください）。入
手方法は、公社ホームページ左側のメ
ニューから「新製品、新技術開発＞デザ
イン活用ガイド」のページをご覧くださ
い。
ht tp : / /www. tokyo - ko sha .o r . j p /
support/shien/design/guide.html
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