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平成２５年１月３１日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

平成２４年（行ケ）第１０３３４号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年１月１７日 

判    決 

原       告   有限会社エム・ワイ・シー 

同訴訟代理人弁理士   和   田   成   則 

            小   松   秀   彦 

被       告   株 式 会 社 ビ ー ム ス ・ 

デザイン・コンサルタント 

同訴訟代理人弁理士   平   野   泰   弘 

杉   本   明   子 

主    文 

１ 特許庁が無効２０１２－８９００２４号事件につ

いて平成２４年８月２２日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

主文１項と同旨 

第２ 事案の概要 

本件は，原告が，被告の後記１の本件商標に係る商標登録を無効とすることを求

める原告の後記２の本件審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとし

た別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記

４のとおりの取消事由があると主張して，本件審決の取消しを求める事案である。 

１ 本件商標 

本件商標（登録第５３７８２６２号）は，別紙商標目録記載のとおりの構成から

なるものであり，平成２２年７月３０日に商標登録出願され，第３７類「建築物・
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土木構造物の工事監理」及び第４２類「建築物・土木構造物の設計，建築物・土木

構造物の耐震性調査及び診断，電子計算機のプログラムの設計及び開発」を指定役

務として，平成２２年１２月２４日に設定登録されたものである（甲１の１・２）。 

２ 特許庁における手続の経緯 

原告は，平成２４年２月２８日，特許庁に対し，本件商標の登録を無効にするこ

とを求めて審判を請求した。特許庁は，これを無効２０１２－８９００２４号事件

として審理し，同年８月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件

審決をし，その謄本は，同月３０日，原告に対して送達された。 

 ３ 本件審決の理由の要旨 

本件審決の理由は，要するに，本件商標が，後記アないしエに記載の登録商標

（以下，「引用商標１」ないし「引用商標４」といい，これらを併せて「引用商

標」という。）とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれ

のない非類似の商標と判断するのが相当であるから，商標法４条１項１１号に該当

しない，というものである。 

ア 引用商標１（登録第４８４９９８４号） 

「ＢＥＡＭＳ」の欧文字を書してなり，平成１６年１０月４日に商標登録出願さ

れ，別紙引用商標指定役務目録１に記載の役務を指定役務とし，商標権者を原告と

して，平成１７年３月２５日に設定登録されたもの（甲２の１・２） 

イ 引用商標２（登録第４１６６１０４号） 

「ＢＥＡＭＳ」の欧文字を書してなり，平成８年１０月４日に商標登録出願され，

別紙引用商標指定役務目録２に記載の役務を指定役務とし，商標権者を原告として，

平成１０年７月１０日に設定登録されたもの（甲３の１・２） 

ウ 引用商標３（登録第４８４９９８５号） 

「ビームス」の片仮名を書してなり，平成１６年１０月４日に商標登録出願され，

別紙引用商標指定役務目録１に記載の役務を指定役務とし，商標権者を原告として，

平成１７年３月２５日に設定登録されたもの（甲４の１・２） 
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エ 引用商標４（登録第４１６６１０３号） 

「ビームス」の片仮名を書してなり，平成８年１０月４日に商標登録出願され，

別紙引用商標指定役務目録２に記載の役務を指定役務とし，商標権者を原告として，

平成１０年７月１０日に設定登録されたもの（甲５の１・２） 

４ 取消事由 

商標法４条１項１１号に係る認定判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

〔原告の主張〕 

１ 本件審決は，本件商標のうち，「片方を尖らせた楕円様の青色の輪郭線を左

右に２つずつバランスよく組み合わせ，その内の３つに若草色を施した構成からな

る図形」部分（以下「本件図形部分」という。）について，軸線を中心に左右に同

程度の広がりをもって全体が植物の複葉の葉を表したような図形であり，その一部

に確かに「Ｂ」の文字様の特徴を有する部分があるとしても，当該部分以外の部分

も顕著に表され，捨象して認識されるとはいえず，全体として「Ｂ」の文字を印象

付けるものとはいうことができないとした上で，本件商標が植物の葉を表した本件

図形部分と文字部分とからなるものと把握され，「ｅａｍｓ」の文字部分から「イ

ームス」の称呼のみを生じ，当該文字が何らの意味を有するものではないから，格

別の観念も生じないとの判断を前提として，本件商標が引用商標とは類似しないと

する。 

２ しかしながら，被告は，ホームページにおいて，本件商標の構成について

「筆記調の文字に合わせた「Ｂ」の部分に特徴的なデザインをまとわせ」と紹介し

て，本件図形部分が特徴的なデザインの「Ｂ」であると印象付けようとしており，

その後の「ｅａｍｓ」の文字に結合させて「Ｂｅａｍｓ（ビームス）」と称呼・観

念させようとしていることが明らかである。 

また，被告は，ホームページにおいて，その会社名が「ビームス・デザイン・コ

ンサルタント」又は「������ ����	
� ��
����
�� �������」であることを取引者，
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需要者に広告・宣伝し，被告の名称が「Ｂｅａｓｍ（ビームス）」であることを印

象付けようとしていることが明らかである。 

さらに，被告は，ホームページに求人広告を掲載するに当たり，自社を「Ｂｅａ

ｍｓ」と記載するとともに本件商標を使用しており，本件商標をもって被告を表す

商標として印象付けようとしている。 

しかるところ，本件審決は，これらの証拠を考慮しておらず，本件図形部分に関

する前記認定は，誤りである。 

３ むしろ，本件図形部分のうち左辺の部分は，右辺の「Ｂ」の図形とは隔離し，

分離・独立して鏡像又は影のように認識されるものであるから，捨象して判断され

るべきものであって，本件図形部分は，欧文字「Ｂ」を図案化したものである。 

そして，本件商標は，欧文字「Ｂ」を図案化した本件図形部分と「ｅａｍｓ」と

の文字が結合して「Ｂｅａｍｓ」と構成された結合商標であるのに対し，引用商標

１及び２は，大文字で「ＢＥＡＭＳ」と構成されており，このうち「ＥＡＭＳ」が

小文字の「ｅａｍｓ」に外観上類似していることは，容易に想到できるから，本件

商標と引用商標１及び２とは，外観が類似している。 

次に，本件商標は，本件図形部分と文字部分とにより「Ｂｅａｍｓ」と構成され

た商標であるから，「ビームス」との称呼を生じさせるのに対し，引用商標は，い

ずれも「ビームス」との称呼を生じさせることが明らかであるから，本件商標と引

用商標とは，称呼が同一である。 

そして，本件商標と引用商標とは，その構成から，いずれも「梁」又は「光線」

の意味を生じさせるから，観念が同一である。 

さらに，本件商標の指定役務は，引用商標の指定役務を含むものである。 

４ なお，被告の前記ホームページの記載によれば，通常の注意力を有する取引

者，需要者は，本件商標をもって「Ｂｅａｍｓ」又は「ビームス」と称呼・観念さ

れて取引に供されていると解釈するのが自然であり，通常の注意力を有する取引者

等が本件商標をもって，例えば「ｅａｍｓ」又は「イームス」とのみ称呼・観念さ
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れている事実はない。 

５ 以上によれば，本件商標は，引用商標と類似するものであって，商標法４条

１項１１号に該当するものであるから，同法４６条１項１号の規定により無効とす

べきものであって，これに反する本件審決は，取り消されるべきである。 

〔被告の主張〕 

１ 商標の類否判断は，商標が使用される商品又は役務の主たる需要者その他商

品又は役務の取引の実情を考慮し，需要者の通常有する注意力を基準として判断し

なければならないのであり，本件商標からいかなる称呼が生じるかは，被告の思い

と無関係に判断されるものである。したがって，被告のホームページの記載がどの

ようなものであれ，それは，被告が記載したものであり，取引者，需要者が本件商

標の称呼をどう特定するかは，取引者，需要者の判断に委ねられるべきである。 

また，商標に含まれる図形からどのような文字が認識・理解・想起・連想される

かは，その図形の図案化の程度に依存して変化する。そして，本件図形部分から欧

文字「Ｂ」の図形が認識されるか否かは，当事者である原告及び被告の意図ないし

主観に基づいて決せられるべきではなく，その称呼の特定は，取引者，需要者の判

断に委ねられるべきである。本件図形部分からその一部分を自己の解釈上都合よく

分離し捨象するのは，本件商標が原告の登録商標である引用商標と同一に違いない

という誤った先入観に基づくものである。 

２ 本件商標は，左側に青色の輪郭線を有する本件図形部分を配し，これに密着

させるように右側に青色の輪郭線と同色，同程度の太さをもって「ｅａｍｓ」の欧

文字を筆記体にて表した構成よりなり，これにより本件商標全体が青色で彩色され

たまとまりある一体的な印象を与えるものである。 

そして，本件図形は，その輪郭内の４箇所のうち３箇所を若草色に配してなると

ともに植物の葉の特徴を思わせる左右対称のごとき形状を有しているため，これに

接する取引者，需要者に一見して植物の葉を想起させるものである。 

仮に，本件図形部分が欧文字の「Ｂ」を表す構成であるとしても，「Ｂ」を極端
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に変更・図案化したものであって，これに接する取引者，需要者が一見して直ちに

欧文字「Ｂ」を表すとは認識できない。 

他方，引用商標は，「ＢＥＡＭＳ」又は「ビームス」の文字からなるものである。 

したがって，本件商標と引用商標とでは，構成上顕著な差異を有し，外観におい

て相紛れるおそれがない。 

３ 本件商標及び本件図形部分の外観は，前記のとおりであるところ，仮に，本

件図形部分の中に「Ｂ」の文字様の特徴を有する部分があるとしても，本件図形部

分は，軸線を中心に左右に同程度の広がりを持って全体が植物の複葉の葉を表した

ような図形であって，一体的な特徴が認められるから，その中から一部分を分離し

捨象して認識できるものではない。 

したがって，本件商標から通常の注意力を有する取引者，需要者が称呼・観念す

る文字部分は，せいぜい「イームス」ないし「ｅａｍｓ」であることが明らかであ

る。 

他方，引用商標は，その構成文字に応じて「ビームス」の称呼が生じるものであ

る。 

そして，「イームス」（本件商標）と「ビームス」（引用商標）とでは，第２音

ないし第４音を共通にするが，いずれも短い４音構成からなり，称呼の識別上重要

な位置を占める語頭において，「イ」と「ビ」の音の差異を有し，十分に識別でき

るものである。 

したがって，本件商標と引用商標とでは，称呼においても相紛れるおそれはなく，

類似するものではない。 

４ 本件図形部分は，植物の葉を想起させるものであるが，「ｅａｍｓ」の部分

自体は，特定の観念を想起させるものではなく，また，本件商標全体からも，特定

の観念が生じるとはいえない。 

他方，引用商標は，いずれも我が国において「梁」又は「光線」などの意味を有

する英語又は外来語としてよく知られているものである。 
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したがって，本件商標と引用商標とは，観念においても相紛れるおそれはなく，

類似するものではない。 

５ 以上のとおり，本件商標と引用商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点

からも相紛れるおそれがない非類似の商標であることが明らかであって，本件商標

が商標法４条１項１１号に該当しないとした本件審決の認定判断に誤りはない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 商標の類否の判断基準について 

商標法４条１項１１号に係る商標の類否は，同一又は類似の商品又は役務に使用

された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記

憶，連想等を総合して全体的に考察すべきであり，かつ，その商品又は役務に係る

取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのを

相当とする（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷

判決・民集２２巻２号３９９頁）。 

２ 取消事由（商標法４条１項１１号に係る認定判断の誤り）について 

 (1) 本件商標について 

ア 本件商標は，片方を尖らせた楕円様の青色の輪郭線を左右に２つずつバラン

スよく組み合わせ，その内の３つに若草色を施した構成からなる図形部分（本件図

形部分）の右側に接着して，本件図形部分の下半分を占める高さで，「ｅａｍｓ」

との欧文字を青色の筆記体で横書きして配置した構成からなるものである。 

イ 本件商標のうち，本件図形部分は，それ自体に着目した場合，これが文字で

あるとは直ちにいえず，例えば単に植物の葉を図案化したものとみることも可能で

ある。したがって，このように本件図形部分を植物の葉等の何らかの物体を図案化

したものと把握した場合，本件商標からは，文字部分に対応する「イームス」又は

「イーエーエムエス」との称呼が生じるほか，当該文字部分に対応する英語又は日

本語は，直ちに想起し難いから，特定の観念が生じないとみる余地も，ないではな

い。 
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しかしながら，英語では固有名詞を書き表す際などに頭文字のみを大文字で書く

場合があることは，我が国でも周知であるところ，本件商標の上記文字部分は，い

ずれも欧文字の小文字で書かれており，本件図形部分の下半分を占める高さで本件

図形部分に接着して配置されている。しかも，本件図形部分は，上記文字部分と接

着する右側部分が，主に片方をとがらせた２つの楕円様の青色の輪郭線で構成され，

その左側部分よりも大きく描かれ，かつ，左側部分とはわずかに離れて配置されて

いるばかりか，本件図形部分の輪郭線及び当該文字部分は，いずれも同じ青色で構

成されている。 

以上のような本件図形部分と文字部分（「ｅａｍｓ」）との配置関係や本件図形

部分の構成及び配色に照らすと，本件図形部分は，当該文字部分と一連一体となっ

て，「Ｂｅａｍｓ」という「梁」又は「光線」を意味するものとして我が国でも周

知の英単語を書き表すために，欧文字の大文字である「Ｂ」を筆記体ふうに図案化

したものであるとみることができる。したがって，このように本件図形部分を欧文

字の大文字である「Ｂ」を図案化したものと把握した場合，本件商標からは，「ビ

ームス」との称呼が生じるほか，その英語の意味に従い，「梁」又は「光線」との

観念が想起されるというべきである。 

ウ 以上によれば，本件商標からは，「イームス」又は「イーエーエムエス」と

の称呼が生じ，特定の観念が生じないとみる余地もあるが，同時に，「ビームス」

との称呼が生じ，「梁」又は「光線」との観念が想起されるものと認められる。 

(2) 引用商標について 

引用商標は，前記第２の３アないしエに記載のとおりのものであるところ，これ

らからは，いずれも「ビームス」との称呼が生じ，「梁」又は「光線」との観念が

想起されることが明らかである。 

(3) 本件商標と引用商標との類否判断について 

ア 以上を基に本件商標と引用商標との類否を検討すると，まず，本件商標と引

用商標３及び４とでは，外観を異にすることが明らかであり，本件商標と引用商標
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１及び２とでは，いずれも欧文字で「Ｂｅａｍｓ」又は「ＢＥＡＭＳ」と記載され

ている点で共通するものの，文字の大小，その書体及び図案化の程度がいずれも異

なっていることから，外観がかなりの程度異なるということができる。 

他方で，本件商標と引用商標とでは，いずれも「ビームス」との称呼が生じ，

「梁」又は「光線」との観念が想起されることで一致している。 

イ 引用商標の指定役務は，別紙引用商標指定役務目録１及び２に記載のとおり

であるところ，これらのうち，引用商標１及び３に関する同目録１に記載の第３７

類「建築工事に関する助言」は，本件商標の指定役務である第３７類「建築物・土

木構造物の工事監理」と，同一又は類似のものである。 

また，引用商標２及び４に関する同目録２に記載の第４２類「建築物の設計」及

び「測量」は，本件商標の指定役務である第４２類「建築物・土木構造物の設計」

と，同目録２に記載の第４２類「建築又は都市計画に関する研究」及び「土木に関

する試験又は研究」は，本件商標の指定役務である第４２類「建築物・土木構造物

の耐震性調査及び診断」と，同目録２に記載の第４２類「電子計算機のプログラム

の設計・作成又は保守」は，本件商標の指定役務である第４２類「電子計算機のプ

ログラムの設計及び開発」と，いずれも同一又は類似のものである。 

ウ 以上のとおり，本件商標の指定役務は，いずれも引用商標の指定役務と同一

又は類似のものであるが，本件全証拠によっても，これらの役務に係る取引に当た

り，取引者，需要者が本件商標及び引用商標から出所の異同を識別できる実情があ

るとは認められない。 

(4) 被告の主張について 

被告は，本件図形部分に接する取引者，需要者が一見して直ちに欧文字「Ｂ」を

表すとは認識できず，また，一体的な特徴を有する本件図形部分から一部分を分離

し捨象して認識できるものではないと主張する。 

しかしながら，前記のとおり，本件図形部分と文字部分（「ｅａｍｓ」）との配

置関係や本件図形部分の構成及び配色に照らすと，本件図形部分は，当該文字部分
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と一連一体となって，「Ｂｅａｍｓ」という英単語を書き表すために，欧文字の大

文字である「Ｂ」を図案化したものであるとみることもできるのであって，これに

反する被告の上記主張は，採用できない。 

(5) 小括 

以上のとおり，引用商標は，いずれも本件商標の商標登録出願日前に商標登録出

願がされた原告の登録商標であるところ，本件商標と引用商標とは，その称呼及び

観念が一致し，指定役務も同一又は類似するものであって，当該指定役務に係る取

引に当たり，取引者，需要者が本件商標及び引用商標から出所の異同を識別できる

実情があるとは認められないから，本件商標は，引用商標に類似する商標であって，

引用商標の指定役務又はこれに類似する役務について使用するものであるというべ

きである。 

したがって，本件商標は，商標法４条１項１１号に違反して登録されたものであ

って，本件審決は，その認定判断を誤るものである。 

３ 結論 

以上の次第であって，原告主張の取消事由には理由があるから，本件審決は，取

り消されるべきものである。 

   知的財産高等裁判所第４部 

 

        裁判長裁判官     土   肥   章   大 

 

 

           裁判官     井   上   泰   人 

 

 

           裁判官     荒   井   章   光 
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別紙商標目録 
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別紙引用商標指定役務目録１（引用商標１及び３の指定役務） 

 

第３７類 

建設工事，建築工事に関する助言，建築設備の運転・点検・整備，船舶の建造，船

舶の修理又は整備，航空機の修理又は整備，自転車の修理，自動車の修理又は整備，

鉄道車両の修理又は整備，二輪自動車の修理又は整備，映画機械器具の修理又は保

守，光学機械器具の修理又は保守，写真機械器具の修理又は保守，荷役機械器具の

修理又は保守，火災報知機の修理又は保守，事務用機械器具の修理又は保守，暖冷

房装置の修理又は保守，バーナーの修理又は保守，ボイラーの修理又は保守，ポン

プの修理又は保守，冷凍機械器具の修理又は保守，電子応用機械器具の修理又は保

守，電気通信機械器具の修理又は保守，土木機械器具の修理又は保守，民生用電気

機械器具の修理又は保守，照明用器具の修理又は保守，配電用又は制御用の機械器

具の修理又は保守，発電機の修理又は保守，電動機の修理又は保守，理化学機械器

具の修理又は保守，測定機械器具の修理又は保守，医療用機械器具の修理又は保守，

鉄砲の修理又は保守，印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守，化学機械器具

の修理又は保守，ガラス器製造機械の修理又は保守，漁業用機械器具の修理又は保

守，金属加工機械器具の修理又は保守，靴製造機械の修理又は保守，工業用炉の修

理又は保守，鉱山機械器具の修理又は保守，ゴム製品製造機械器具の修理又は保守，

集積回路製造装置の修理又は保守，半導体製造装置の修理又は保守，食料加工用又

は飲料加工用の機械器具の修理又は保守，製材用・木工用又は合板用の機械器具の

修理又は保守，繊維機械器具の修理又は保守，たばこ製造機械の修理又は保守，塗

装機械器具の修理又は保守，農業用機械器具の修理又は保守，パルプ製造用・製紙

用又は紙工用の機械器具の修理又は保守，プラスチック加工機械器具の修理又は保

守，包装用機械器具の修理又は保守，ミシンの修理又は保守，貯蔵槽類の修理又は

保守，ガソリンステーション用装置の修理又は保守，機械式駐車装置の修理又は保

守，自転車駐輪器具の修理又は保守，業務用食器洗浄機の修理又は保守，業務用加
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熱調理機械器具の修理又は保守，業務用電気洗濯機の修理又は保守，乗物用洗浄機

の修理又は保守，自動販売機の修理又は保守，動力付床洗浄機の修理又は保守，遊

園地用機械器具の修理又は保守，美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守，

水質汚濁防止装置の修理又は保守，浄水装置の修理又は保守，廃棄物圧縮装置の修

理又は保守，廃棄物破砕装置の修理又は保守，潜水用機械器具の修理又は保守，原

子力発電プラントの修理又は保守，化学プラントの修理又は保守，家具の修理，傘

の修理，楽器の修理又は保守，金庫の修理又は保守，靴の修理，時計の修理又は保

守，はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ，錠前の取付け又は修理，ガス湯沸かし器の修

理又は保守，加熱器の修理又は保守，なべ類の修理又は保守，看板の修理又は保守，

かばん類又は袋物の修理，身飾品の修理，おもちゃ又は人形の修理，運動用具の修

理，ビリヤード用具の修理，遊戯用器具の修理，浴槽類の修理又は保守，洗浄機能

付き便座の修理，釣り具の修理，眼鏡の修理，毛皮製品の手入れ又は修理，洗濯，

被服のプレス，被服の修理，布団綿の打直し，畳類の修理，煙突の清掃，建築物の

外壁の清掃，窓の清掃，床敷物の清掃，床磨き，し尿処理槽の清掃，浴槽又は浴槽

がまの清掃，道路の清掃，貯蔵槽類の清掃，電話機の消毒，有害動物の防除（農

業・園芸又は林業に関するものを除く。），医療用機械器具の殺菌・滅菌，土木機

械器具の貸与，床洗浄機の貸与，モップの貸与，洗車機の貸与，電気洗濯機の貸与，

衣類乾燥機の貸与，衣類脱水機の貸与，家庭用ルームクーラーの貸与，鉱山機械器

具の貸与，暖冷房装置の貸与 
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別紙引用商標指定役務目録２（引用商標２及び４の指定役務） 

 

第４２類 

宿泊施設の提供，宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ，飲食物の提供，美容，

理容，入浴施設の提供，写真の撮影，オフセット印刷，グラビア印刷，スクリーン

印刷，石版印刷，凸版印刷，気象情報の提供，求人情報の提供，結婚又は交際を希

望する者への異性の紹介，婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供，一般廃

棄物の収集及び処分，産業廃棄物の収集及び処分，庭園又は花壇の手入れ，庭園樹

の植樹，肥料の散布，雑草の防除，有害動物の防除（農業・園芸又は林業に関する

ものに限る。），建築物の設計，測量，地質の調査，デザインの考案，電子計算機

のプログラムの設計・作成又は保守，医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研

究，建築又は都市計画に関する研究，公害の防止に関する試験又は研究，電気に関

する試験又は研究，土木に関する試験又は研究，農業・畜産又は水産に関する試

験・検査又は研究，通訳，翻訳，施設の警備，身辺の警備，栄養の指導，編機の貸

与，ミシンの貸与，衣服の貸与，植木の貸与，計測器の貸与，コンバインの貸与，

自動販売機の貸与，消火器の貸与，超音波診断装置の貸与，展示施設の貸与，電子

計算機（中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デ

ィスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。）の貸与，布団の貸与，ルームクー

ラーの貸与 


