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１．目的

平成 18年特許法改正のうち，いわゆるシフト補正

の禁止に関して，本年 3月に，審査基準が出されてい

ます。その審査基準に関しては，わかりにくいという

評判があります。審査基準をわかりやすく解説するこ

とを目的とします。

２．わかりにくい理由

図 1に示すように，3つの時を考えていただきたい。

第 1の時は，審査官が審査を行うときの審査時です。

第 2の時は，拒絶理由通知がなされた時です。第 3の

時は，補正を行う時です。第 1の時から第 2の時に移

るときに支配する法律は，第 37条です。そして，第

2 の時から第 3 の時に移行するときに支配する法律

が，新しい法律である，第 17条の 2第 4項です。

その両方の条文に共通して登場する概念が，「発明

の単一性の要件」です。時が異なって移行するときに，

異なった条文が適用されるのですが，その条文で使用

している概念が共通の「発明の単一性の要件」の概念

であるために誤解が生じやすいのだと思います。

また，今回の法改正では，第 37条自体は，全く改

正されていません。にもかかわらず，第 37条の「発

明の単一性の要件」の審査基準は，大幅に改定されて

います。それは，第 17条の 2第 4項の審査を行うに

当たり，第 37条の審査基準を改定せざるを得ない理

由があったからです。

３．第 37条の審査基準を改定した理由

第 37条の「発明の単一性の要件」に関しては，施

行規則第 25条の 8において，「二以上の発明が同一の

又は対応する特別な技術的特徴を有すること」と規定

されています。本解説では，理解しやすくするため，

「同一の特別な技術的特徴」を有する場合について説

明し，「対応する特別な技術的特徴」については，解

説を割愛します。また，本文中では，「特別な技術的

特徴」を STF（Special Technical Featureの頭文字）

と省略して記載します。
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STFの内容については，審査基準に記載されてい

ますので，ご参照ください。新規性と進歩性の中間に

位置する基準であり，第 29条の 2の基準に近いと思

っていただければ良いと思います。発明に新規性がな

ければ，必ず，STFなしとなります。

図 2に基づいて，従来の第 37条の審査基準の問題

点を説明します。請求項 1が Aを構成要素とし，請

求項 2が A＋ Bを構成要素とし，請求項 3が A＋ C

を構成要素としている場合を想定します。通常は，請

求項 2及び 3は，請求項 1の従属項として表現されて

いるケースです。

請求項 1の Aに，STF がない場合，すなわち，A

が 1つの引用文献に記載されており，請求項 1が新規

性を有さない場合を考えてください。従来の審査基準

による拒絶理由は，「請求項 1は，新規性なし。請求

項 2と請求項 3とは，請求項 1と同一の STFを有さ

ないため，発明の単一性の要件を満たさないので，請

求項 2及び 3については，審査を行っていない。」と

記載されます。

ここで，注意していただきたいのは，請求項 1と，

請求項 2及び 3では，技術的要素である「A」は共通

しますが，「A」は STFがないため，同一の STFを有

さないこととなる点です。すなわち，「発明の単一性

の要件」は，共通の技術的要素を有しているだけでは

足らず，共通の STFを有していることが必要なので

す。

この場合，図 2の右欄に示すように，A＋ Bまた

は A＋ Cとする補正は，上記理由と同じ理由により，

拒絶されるか否かについて審査された請求項である請

求項 1の Aと，同一の STFを有さないので，「発明の

単一性の要件」を満たさなくなります。このケースに，

第 17条の 2第 4項の条文をそのまま適用しますと，

A＋ Bとする補正も，A＋ Cとする補正も，共に第

17条の 2第 4項に反することとなり，この出願では，

権利を取得することができず，出願審査請求料等が全

くの無駄になる恐れがありました。このような事態を

回避するために，特許委員会は，昨年の 9月に特許庁

審査基準室に対して，問題点の指摘と第 37条に関す

る審査基準の改定を要望し，今回の改定に繋がりまし

た。

４．問題点の整理

第 17条の 2第 4項は，第 37条と同じで拒絶理由で

はありますが，無効理由ではありません。また，第

17条の 2第 4項に反すると判断された場合，分割出

願すれば，全く問題がありません。したがいまして，

第 17条の 2第 4項については，それほど深刻に考え

る必要がない，という意見もありましたが，分割出願

をした場合，高額の出願審査請求料が再度必要となる

ため，特に，中小企業等においては，問題が大きいと

指摘されています。

第 37条の問題は，図 1の第 1の時から第 2の時に

移行する時の問題です。従来の審査基準では，拒絶理

由通知において，特許性が審査された請求項が少なす

ぎる問題があったのです。これを回避するためには，

新たなルールを設定して，請求項 1が STFがない場

合でも，次の請求項の特許性を審査する必要が生じた

のです。

５．第 37条の新しいルールについて

（1）原則ルール

図 3に基づいて説明します。請求項 1は A，請求項

2は A＋ B，請求項 3は A＋ C，A＋ B＋ Cの 2つ

の発明，請求項 4は A＋ D，A＋ B＋ D，A＋ C＋
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D，A＋ B＋ C＋ Dの 4つの発明を含むマルチディ

ペンドタイプの請求項を想定します。ここで，審査基

準においては，カッコ内に示したように，（4－ 3－ 1）

という記載形式で，各発明を表現していますが，構成

要素で表現したほうがわかりやすいので，本解説では，

図 5のように記載しています。

請求項 1の Aに STFがあれば，図 3に記載されて

いる全ての発明について，特許性が判断されます。

請求項 1の Aが STFなしの場合，すなわち，Aが

1つの引用文献に記載されており，新規性がないと判

断された場合，次に，Aを含む全ての請求項（ここで

は，請求項 2，3，4が相当する。）のうち，番号の最

も小さいもの，すなわち，請求項 2について STFの

有無を判断します。請求項 2の A＋ Bに STFがあれ

ば，A＋ Bを含む全ての発明，A＋ B，A＋ B＋ C，

A＋ B＋ D，A＋ B＋ C＋ Dについて特許性が判断

されます。ここで，A＋ C，A＋ D，A＋ C＋ Dに

ついては，特許性の判断が行われません。

請求項 2の A＋ Bも STFなしと判断された場合，

次に，A＋ Bを含む全ての請求項（ここでは，請求

項 3，4が相当する。）のうち，番号の最も小さいもの，

すなわち，請求項 3 のうち，A ＋ B ＋ C について

STFの有無を判断します。請求項 3の A＋ B＋ Cに

STFがあれば，A＋ B＋ Cを含む全ての発明，A＋

B＋ C，A＋ B＋ C＋ Dについて特許性が判断され

ます。ここで，A ＋ B ＋ D，A ＋ C，A ＋ D，A ＋

C＋ Dについては，特許性の判断が行われません。

請求項 3の A＋ B＋ Cも STFなしと判断された場

合，次に，A＋ B＋ Cを含む全ての請求項（ここで

は，請求項 4のみが相当する。）のうち，番号の最も

小さいもの，すなわち，請求項 4のうち，A＋ B＋

C＋ Dについて STFの有無を判断します。請求項 4

の A＋ B＋ C＋ Dに STFがあれば，A＋ B＋ C＋

Dを含む全ての発明，A＋ B＋ C＋ Dについて特許

性が判断されます。ここで，A ＋ B ＋ D，A ＋ C，

A＋ D，A＋ C＋ Dについては，特許性の判断が行

われません。

以上の手順は，一言で言えば，直列の第 1列につい

ては，原則として審査を継続するということです。何

故，直列の第 1列なのか（何故，請求項 2なのか）と

いう疑問に関しては，新しいルールが定められ，特許

庁と出願人の了解の下に施行されるのであり，何故，

請求項 2なのかという問いは，意味がないと思います。

今回の新ルールにより，請求項 2の重要性が格段に高

くなったことに注意してください。

また，別の注意事項として，一度，STF有りと判

断された請求項は，後で発見された引用文献等により

STFなしとされることはありません。

（2）例外ルール

原則が断ち切られる場合があります。例えば，請求

項 2 に STF がない場合で，原則ルール通りならば，

請求項 3について STFの有無を判断する場合を想定

します。このような場合に，請求項 2と請求項 3とで，

技術的特徴が関連性が低く，かつ課題も関連性が低い

場合には，請求項 3について STFの判断を行わずに，

中断することとされています。

審査基準の新たに追加された事例のうち，事例

28－ 31は，原則通りのケースです。事例 32－ 36は，

例外的に審査を中断する事例が記載されています。

課題を検討していただければ，わかると思いますが，

技術的特徴と課題とは本来密接な関係を有しており，

具体的には，課題の同一性の確保が問題であると考え

ています。すなわち，請求項の直列の第 1列において，

課題を共通とすることが，例外ルールにを適用されな

いための方策であると思いますので，ご注意くださ

い。

６．第 17条の 2第 4項の審査基準について

（1）請求項 1が STF 有りの場合（ケース 1）

請求項 1 が STF を有する場合であって，例えば，

請求項 1が 2以上の引用文献の組み合わせにより，進

歩性なしとされた場合には，今までの実務とほとんど
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変わりがありません。

図 4において，請求項 1が A，請求項 2が請求項 1

において，＋ B，すなわち，A＋ B，請求項 3が請求

項 1 または 2 において，＋ C，すなわち，A ＋ B，

A ＋ B ＋ C の場合を想定します。請求項 1 の A に

STFがあれば，Aを含む全ての請求項の特許性が判断

されます。したがいまして，請求項 1が進歩性なしと

判断された場合，A＋ B，A＋ C，A＋ Xとする補正

は，第 17条の 2第 4項に反しません。いずれの補正

も，特許性が判断された請求項 1と，STFの認めら

れた Aを共通に有しているからです。

ここで，Xは，詳細な説明，図面等に記載されてい

る事項であれば，新たに構成要素として，請求項に追

加することが可能なのは，従来通りです。

（2）請求項 1が STF なしの場合（ケース 2）

図 5に基づいて説明します。請求項の構成は，図 4

の場合と同じです。請求項 1の Aが，1つの引用文献

に記載されており，請求項 1が新規性なしと判断され

た場合です。この場合に，新しい審査基準では，Aを

含む全ての請求項のうち，最も番号の小さい請求項に

ついて，STFの判断を行うと規定しています。この

ケースでは，請求項 2と請求項 3とが，ともに Aを

含んでいますので，番号の小さい請求項 2について

STFの有無が判断されます。ケース 2の場合は，請

求項 2が STF有りと判断された場合です。その場合

は，請求項 2の A＋ B，及び請求項 3のうち，A＋

B ＋ C について，特許性が判断されます。請求項 3

のうち，A＋ Cについては，特許性は判断されませ

ん。

ここで，注意していただきたいことがあります。審

査基準は，審査官が行うべき最低基準を定めるもので

あり，それ以上，出願人に有利となるように審査する

ことは禁じられていません。したがいまして，このケ

ースでも，A＋ Cについても，審査が行われ，特許

性が拒絶理由通知で示される場合が考えられます。本

解説では，そのような場合を省略して説明していま

す。

図 5のケース 2の，拒絶理由通知の時（中欄）を

見てください。拒絶理由通知書では，請求項 1に関し

て，新規性なし，STFなし，請求項 2に関して，STF

はあるが進歩性なし，請求項 3のうち，A＋ B＋ C
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に関しては，拒絶理由を発見しない旨の判断が示され

た場合を想定します。

この場合，Cに技術的特徴があり，特許性が生じた

ならば，出願人としては，A＋ Cで権利を取得した

いと考えるのが当然です。しかし，右欄で A＋ Cと

する補正は，第 17条の 2第 4項に反するとして，拒

絶されます。その理由は，A＋ Cと，特許性が判断

された請求項 1の Aとは，技術要素である Aは共通

しますが，Aは STFなしのため，A＋ Cと Aとは，

共通の STFを有していないからです。

したがいまして，請求項 2 に＋ B を記載する

か，＋ Cを記載するかということが，大きな問題と

なります。それにより，補正できる範囲が変動するか

らです。請求項 2の重要性が従来と比較して格段に高

くなったと言えます。

また，STFの認定された A＋ Bを含むものであれ

ば，A＋ B＋ Xとする補正も認められます。

（3）請求項 2も STF なしの場合（ケース 3）

図 5に基づいて説明します。請求項の構成は，ケ

ース 1，2と同じです。Aが STFなしで，かつ A＋ B

も STFなしと判断された場合，最後に STFの有無が

判断された構成要素である A＋ Bを全て含む請求項

のうち，最も小さい番号の請求項について次に，STF

が判断されます。このケースでは，A＋ B＋ Cのみ

ですので，A＋ B＋ Cについて，STFが判断されま

す。ここでは，A＋ B＋ Cが STF有りと判断された

場合を想定しています。この場合，拒絶理由通知書で

は，請求項 1 及び 2 については，新規性なし，STF

なしとされ，A＋ B＋ Cについては，STFはあるが

進歩性なしと判断された場合を想定します。この場合，

補正可能なのは，A＋ B＋ Cを全て含む請求項のみ

です。すなわち，A＋ B＋ C＋ Dのみであり，A＋

Dや A＋ B＋ Dとする補正は，第 17条の 2第 4項

により拒絶されます。

（4）第 1列の全ての請求項が STF なしの場合

図 6に基づいて説明します。請求項の構成は，ケ

ース 1，2と同じです。A，A＋ B，A＋ B＋ Cのい

ずれも STFなしと判断された場合を想定します。こ

の場合，補正が許される請求項の条件は，最後に

STFなしと判断された請求項の構成要素である A＋

B＋ Cを全て含む請求項のうち，最も番号の小さい

請求項について，次に STFについて判断します。す

なわち，補正可能な請求項は，A＋ B＋ C＋ Xだけ

になります。Xは，詳細な説明，図面等に記載された

内容です。A＋ Xや A＋ B＋ Xという補正は，第 17

条の 2第 4項により拒絶されます。

７．問題点の指摘

（1）審判，審決取消訴訟による審査是正が期待でき

ません。

第 17条の 2第 3項の新規事項追加禁止に関しては，

審査運用に大きな振れがあったものの，東京高裁の複

数の判決により，審査が適正に収束された。それと比

較して，第 17条の 2第 4項のシフト補正の禁止は，

拒絶理由ではあるが無効理由でなく，また分割出願す

れば，拒絶理由も解消できるため，費用をかけて審判，

審決取消訴訟にいくケースが少なくなると考えられま

す。したがって，審査官の STFの判断等に誤りがあ

った場合でも，それが是正されない可能性がある。特

許委員会としては，問題が生じた時に，何らかの是正

措置を取ることを審査基準室に要望してゆく予定で

す。

（2）STF 有無の明記について

拒絶理由通知書の中で，STFの有無について，特

に，マルチディペンドクレームに対しても，全ての発

明に対して，STFの有無の判断を明記することが望

まれます。STFの有無の判断により，補正できる範

囲が変動するからです。これについても，特許委員会

として，審査基準室に要望してゆく予定です。

以上

（原稿受領 2007.7.23）

いわゆる「シフト補正の禁止」の審査基準について

パテント 2007 － 16 － Vol. 60 No. 9

図 6


