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１．はじめに

【本田】本日は，進歩性についてパテント誌に多数ご

投稿いただいた先生方にお集まり頂きました。議論の

進行は，今回の座談会を提案頂いた保科先生にお願い

いたします。

【保科】月に１回，若い人た

ちと判例研究をしています

が，論点はほとんど進歩性で

す。５年前から現在まで，進

歩性判断は少しずつ変化して

いると感じます。

また弁理士会の中央知的財

産研究所で大学の先生方とク

レーム解釈について研究したり文献を読んだりもしま

したが，実務上は納得しづらい点もありましたので，

問題提起として今年のパテント４月号に論文(1)を投稿

しました。

進歩性は古くからの論点ですので，既に言い尽くさ

れている感もあるかもしれません。しかしもう一度，日

頃からよく検討されている先生方と議論する中で，新

しい検討のヒントが出てくると考えます。進歩性の考

え方は人によって様々ですので，私が書けばパテント

４月号の論文(1)のようになり

ますし，別の先生が書けばま

た別の形になると思います。

【渡部】弁理士登録して 20 年

です。その前は 18 年間，民

間会社に勤務しました。パテ
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ント誌には３年か４年に１回，機械分野の審決取消訴

訟の進歩性が問われた事件を全件読んだ上で，本件発

明の認定，設計事項，裁判所による発明の効果の認定

について解析した論文(2)を投稿しています。

なぜ全件を分析したかというと，有名な判決だけを

分析しても実務では十分に対処できないと考えるから

です。評判になっていない普通の判決ではどのように

進歩性判断されているか知る必要があります。審決取

消訴訟や侵害訴訟に限らず，鑑定や無効審判，さらに

は警告書への対応時に，どういう場合に特許無効にな

るか判断する上で，判例を網羅的に見る必要があると

考えました。論文は参考になると言ってもらったこと

もあり反響がありました。

【高瀬】電気メーカーで長年，

特許担当でした。進歩性は特

許法第 29 条第２項の条文を

何百回読み返したところで，

どう対処すればよいかわかり

ません。目の前にある具体的

なケースをどう裁いていく

か，という具体論です。審査

基準は仕事をする上で役立つものですが，私の問題意

識は審査基準のさらに先です。判決から導き出せるノ

ウハウを可視化したものを「定石」と称し，『パテン

ト』に投稿(3)してきました。

【宍戸】平成２年に，東京地

裁知財部に所属して以来平成

20 年まで，合計すると 11 年

間，知財訴訟の実務にかか

わってきました(4)。長く知財

訴訟の裁判実務を見ています

と，裁判所の考え方に大きな

流れがあるのは確かです。た

だ裁判所は審査基準といったものに拘束されることは

なく，端的に言えば，法令，判例などに基づいて，そ

して，提出される証拠に基づいて個別的に判断をして

います。個別的判断つまりケース・バイ・ケースです

ので，審理の基準が一つ一つの事件を超えて全体とし

て客観的でなくてはならないと言われますと，おそら

くその期待には答えにくいだろうと思っております。

最近は進歩性を認める方向の判決が以前より増えて

いると言われているようですが，裁判所の１つの流れ

ではあると思います。

【本田】同席する『パテント』編集担当者は，まさに働

き盛りの世代です。

【佐々木】日ごろの実務では，

もちろん中間処理などで進歩

性について検討したりします

が，判例を体系立てて勉強し

たりということが十分にでき

ているかというと，自信はあ

りません。今宍戸先生がおっ

しゃったように，判例の流れ

が変化していることを認識できるまで，まだ十分に実

務経験を積むことができておらず，今どういう流れが

起こっているのかというよりは，目の前の事案に取り

組んでいるというのが現状です。

よろしくお願いいたします。

【米田】登録して４年目でまだまだ若輩者です。日々

の仕事の中では主に電気・機械分野において拒絶理由

対応等を行っております。

会派等の活動において，月に１回程度判例研究会に

も参加しています。

やはりそこでも個別の事象について判断が妥当かど

うか，どういう点が参考になるということをやること

に終始することが多いように感じます。

したがいまして，包括的というか，全体を見るよう

な見地を養う場というのは，

なかなかもちづらいと感じて

います。きょうのこの座談会

の中でそういう広い視野を少

し身につけられたらなと思っ

て参りました。よろしくお願

いします。

【金田】私も日ごろは特許明

細書を書いたり，中間処理の

対応を行ったりする仕事を中

心にやっております。権利取

得段階も大事ですが，その後

の権利の活用段階まで考えた

進歩性の判断ができればいい

と思っております。裁判所も

含めた進歩性の判断についての一般的で分かりやすい

基準となり得る何かヒントのようなものが見つかれば

いいと思っております。

【本田】保科先生の今年のパテント４月号の論文(1)に

進歩性判断の問題を探求する

パテント 2010Vol. 63 No. 8 − 9 −



おいて，進歩性は新規性の一

形態であるという話があり，

日頃の悩みが少し軽くなりま

した。実務では，阻害要因や

顕著な効果がはっきりしてい

る件は少ないと感じます。本

願発明と引用例の差異を何と

か見つけ出し，差異の存在を

主張するにとどまる場合も多いです。それでも意外と

特許査定になります。なぜかと悩んでいたときに保科

先生の論文に出会うことができました。

２．座談会のテーマおよび趣旨

【保科】発明の進歩性は，私たち弁理士の実務におけ

る最大のテーマの１つです。創作，保護，活用のいず

れの場でも顔を出すなじみのものだからです。ちなみ

にパテント誌のバックナンバーを検索すると，「進歩

性」について 51 件が出てきます。この値は「明細書」

の 100 件強には及びませんが，「進歩性」が興味ある

テーマであることに異論を唱える人はいないと思いま

す。これら 51 件は，３つに区分することができます。

第１は，裁判例に基づく検討および分析であり，30 数

件あります。第２は，外国における進歩性に関し，９

件あります。そして，残りの 10 件弱が第３の区分に

属し，進歩性に直接立ち向かっているように見受けら

れます。しかし，第３の区分のものも効果の顕著性な

ど，既存の考え方を検証しようとするもののようです。

このように，進歩性の判断について検討する手法

は，裁判例に基づく方法，外国のそれを意識する方法

がほとんどであり，法の規定それ自体あるいは法制度

に立ち返った検討を見出すことが困難です。

「進歩性」と「明細書」は，表題において大きな違い

を見出します。「明細書」については「明細書の〜」と

か「〜の明細書」などとより具体的な表現がなされて

いるのに対し，「進歩性」については「進歩性」そのも

のを表現する傾向があるようです。「進歩性」につい

て，「明細書」と同様，多くの裁判例の研究はあります

が，「進歩性」自体について，充分な研究がなされてい

る状況とはいえないようです。この点から，「進歩性」

は研究しにくいテーマなのかも知れません。

しかし，進歩性の判断については，必ずしも客観的

な判断基準が確立されている，とはいえないのではな

いでしょうか。なぜなら，進歩性が発明についてのも

のであるにもかかわらず，発明の視点からの見方が確

立されていないからです。そのため，現在の進歩性判

断を直視し，そこにおける問題をまずは明らかにする

意義があると考えます。

３．進歩性判断の最近事情 「『進歩性』のケース

スタディ」と特許委員会「進歩性の判断は如

何にあるべきか」

【保科】われわれ弁理士は条文に基づいて実務をして

います。進歩性の条文は，中身はあるのでしょうが非

常に短く，読んでもなかなか正確に理解しにくいで

す。一方，審査基準は事細かく記載されています。

裁判所の判断では，審査基準を参考として見るかも

しれませんが，基本になるのは条文ですので，条文の

理解の仕方が非常に大事です。最近の話題として，特

許庁ホームページで公開されている「『進歩性』のケー

ススタディ」(5)があります。相違点の判断や，「容易」

の判断について，様々なケースが挙がっています。後

知恵（hindsight）防止のケースもあります。

また少し古いですが，日本弁理士会の特許委員会に

よる「特許制度のあり方（進歩性）の調査研究『進歩

性の判断は如何にあるべきか』」(6)があります。端的に

いうと，「進歩性の有無が疑わしくは特許にすべき」と

主張されています。また，論理づけや容易の判断だけ

ではなく，本願発明や引用例の内容把握の段階に問題

があった結果，審決取消になったケースも多いと報告

されています。

「『進歩性』のケーススタディ」は，「容易」か否かの

判断を主として具体化しようとしていると考えること

ができます。つまり「『進歩性』のケーススタディ」

は，本願発明の要旨の認定，引用発明の認定，一致点・

相違点の認定，そして相違点の検討という進歩性判断

の段階(7)のうち，相違点の検討をわかりやすくしよう

という趣旨から出ているように理解しました。しか

し，実際に審決取消になる多くの原因とは，必ずしも

マッチングしていないという傾向があるように感じま

す。つまり実際のデータに基づくならば，引用例の認

定をどうすべきなどを中心に取り組むべきではないか

という疑問が残ります。

ただ「『進歩性』のケーススタディ」と調査研究「進

歩性の判断は如何にあるべきか」の両方に共通してい

るのは，「容易」か否かの判断という意味で，進歩性の

ハードルという概念が用いられていることです。進歩
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性の判断基準，つまり進歩性のしきい値をどう設定す

るか，そのハードルがどうなっているか問題にすべき

ではないか，という議論が展開されていると考えます。

しかし私は，進歩性のハードルというものは実は存

在しない，という考え方をとっています。もし進歩性

のハードルが存在するとなると，国ごとにそのハード

ルの設定は当然違うことになりますので，当然ギャッ

プが生じてしまうという疑問によります。

一方，パテント誌や他の論文でも，多くの方が進歩

性を研究されるときには，判例を研究されます。ま

た，外国の進歩性の制度を研究される論文もありま

す。つまり，進歩性自体にぶつかった，つまり進歩性

を規定する条文自体にじかに取り組んだ論文というの

は，あまり多くないというのが事実だと思います。そ

こで，明細書を具体的にどう記載すべきかを考えたの

が，パテント４月号の論文(1)です。

４．特許制度でなぜ「進歩性」が規定されているか

【保科】議論の小テーマは悩んだのですが，まず，なぜ

進歩性が特許要件として規定されているのでしょう

か。新規性と進歩性の関係はどう理解すればいいので

しょうか。

【渡部】本願発明がいささかでも先行技術と異なれば

特許を与えるというのであれば，いわゆる乱立という

のでしょうか，日常的でマイナーなチェンジに権利が

どんどん与えられると，特許回避のための活動に産業

界が煩わされて困ってしまいますので，それを防ぐた

めではないかと考えます。

進歩性，自明性，または非容易性と言われる前から，

発明性というのでしょうか。差異はあっても発明とは

呼べないものは特許されなかったということと，ある

意味大して違いはないのかもしれないと感じています。

保科先生は，進歩性とは，ほんとうは新規性のごく

ごく近い親戚みたいなものではないかとおっしゃって

います。私も時たまそう考えることがあります。要す

るに，今までとは違う技術があり，その違いは，今ま

でとは違う考え方や技術思想によるということです。

今までとは違う技術思想によって，作用効果という

か，何らかの意義がある可能性があるということです

ね。まだ原理までは証明できてはいない新規技術も含

めてですが，新規な可能性がある技術を創作する活動

を一生懸命やっているということです。今までの技術

とは差異がある，異質である，新規な技術思想がある

と，そういうことを一生懸命に主張する活動が，進歩

性の主張のかなりの部分ですので，進歩性は新規性と

大して違わないと感じることはあります。

【高瀬】なぜ進歩性が規定されているかというと，渡部

先生がおっしゃったとおり，権利の乱立はまずいから

だと思います。新規性も進歩性も似たようなものであ

り，ちょっとずつ，ずらして考えればよいと思います。

新規性は，刊行物に記載されたものと Exactly same

というレベルであり，次の段階として新規性の中に

Substantially sameが実質同一として規定されます。

そういうふうにちょっとずつずらしていったとき，

どこまでが新規性で，どこまでが進歩性なのか，その

境目はどこなのだと，そういう議論はあるとは思いま

す。しかし，そう気にならないと申しますか，新規性

で拒絶されようが，進歩性で拒絶されようが，特許に

ならなければ一緒の結果ですから，どっちでもいいか

という考えです。

とにかく出願代理人である実務家としては，特許を

受けて維持する状態に持っていくだけです。審査や無

効審判において相手が何を言ってこようが，どの条文

を使って攻めてこようが，とにかくこちらは，特許を

受けられるように持っていくだけです。ただ，法律を

研究される方は，新規性と進歩性はものすごく違うと

おっしゃる方もいて，その主張もわからないではない

のですが。

【保科】実務家の立場からすると，新規性と進歩性の

欠如はいずれも拒絶理由であり無効理由でもあるた

め，特許要件としては同じであり，区別化する必要は

ないということですね。

【宍戸】まず新規性と進歩性の関係では，旧特許法（大

正 10 年法）の時代には新規性しか規定されていませ

んでした。しかし，実質的にはその中に進歩性という

概念が含まれていて，現行特許法（昭和 34年法）で新

規性と進歩性に分かれたといういきさつがあります。

そういう意味では兄弟みたいなものですね。

新規性で拒絶されたときに，進歩性の審理を裁判所

が行っていいのかという審理範囲の問題があります。

昭和 51 年の大法廷判決「メリヤス編機事件」の関連で

す。この点について一時期議論されたこともありまし

た。しかし，そのような場合はともかく，一般的には

あまりその差を厳密に区別していないのが実情だと思

います。

次になぜ進歩性が必要かといいますと，渡部先生や
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高瀬先生がおっしゃったように，権利の乱立は困るか

らだと思います。独占排他的な権利を与えるにはふさ

わしくないものにまでも権利付与すると混乱が起きて

困る，と言えるかと思います。つまり，似たような特

許がたくさん存在していると，大変な混乱が起きるわ

けです。

あと１つ問題となるのは，アメリカで CAFC（連邦

巡回控訴裁判所）が発足して間もないころ，比較的緩

く特許を認めた時期があって，それがパテント・ト

ロールなどに結びついているという意見が出されてい

ます。今，アメリカでは制度の見直しが検討されてい

るようです。進歩性を緩く認めると弊害が起きるの

は，どこの国でも同じと思います。

【保科】新規性と進歩性はあまり区別する意義がない，

ということでしょうか。例えば新規性欠如が争点に

なっているとしますね。新規性はあるけれども進歩性

がない案件について，新規性欠如で訴えたとしても進

歩性欠如を主張してはいない場合，却下されますね。

そういう場合は区別化する意味はあると思いますが。

【宍戸】そういう法的な意味ではもちろん区別する必

要があります。確かに進歩性のほうが新規性より広い。

ただ，本願発明と引用発明とが完全同一の場合と，実

質的同一の場合と，本願発明に進歩がある場合とは観

念的に連続していますので，新規性と進歩性の境は必

ずしもはっきりしたものではないと考えています。

５．「新規技術の公開の代償としての特許付与」

は，実情に沿っているか

【保科】特許に関する書籍の多くは，特許権の乱立が

産業の発達を阻害するという意味合いでとらえていま

す。しかし，それは果たして妥当なのか非常に疑問で

す。例えば以下のように考えてはいかがでしょうか。

一般的に特許制度の存在意義は，新規技術を公開す

る代償として独占権を付与することにあると言われて

います。つまり，公開する価値がある技術に権利が設

定されるのであり，それに対応した内容が例えば新規

性や進歩性といえます。裏返して見ると，新規性も進

歩性も新しさの１つの体系にすぎないと言えると考え

ます。同じ 29 条に規定されている新しさの一形態が

第 29 条第１項の新規性であり，第 29 条第２項でいう

進歩性はまた別の新しさを規定している，と理解する

のはいかがでしょうか。つまり基本的な制度との関係

で理解をしたのです。

【渡部】確かに教科書的にいうと，特許制度は公開とい

つもペアであると説明されています。しかし化学や医

薬分野ではともかく，機械分野では，現実の出願人は，

特許の公開情報を利用して新しい課題を見つけたとき

に，それにプラスして新しい製品開発をしようという

人は，まずほとんどいないのではないでしょうか。

思いのままに研究開発をされて，特許を出す前に

なってから，「これ特許にならないでしょうか」と言っ

て来られるわけです。似たものが結構あって，最初に

ここを見ておけばよかったとおっしゃられることもあ

りますが，ものが売られると，そのものを見ればわ

かってしまいますので，特許制度がなくても世の中に

公開されてしまいます。

【保科】技術分野によって特許制度の意義が変わって

くるということですか。

【渡部】公開の価値があれば，乱立したっていいではな

いかという考えも成り立つかもしれません。小さな改

造改良であっても，技術は small modificationの積み

重ねで前進してきているのですからそれを奨励すれば

いいではないかという考え方があるかもしれません。

十把一からげに small modificationに対する権利化

を捨ててしまうのは反対です，とパテントの論文で一

生懸命に主張してきました。ただ保科先生のお話の中

で，公開の重きについては，どうも機械分野ではあま

り関係ないようにも思えます。

【高瀬】会社の中で技術者とつき合ってきた中で，進

歩性について考えさせられたのは，一つ一つのステッ

プは大したことはないと思える場合も多いのです。し

かしそれを何千何万と積み重ねると，全然違った製品

になるわけです。私は自動車電話を担当していまし

た。今は携帯電話ですが，昔は自動車に乗せる 10キ

ログラムの大きさのものしかなかったのです。

それがやがて，肩にかつぐ程度の小ささになり，そ

して牛乳パックぐらいに小さくなり，手に持てるよう

になりました。自動車電話から携帯電話に発展してい

くプロセスにずっとつき合ってきたのです。技術者が

やってきたことは，一つ一つ見たら，「何や，そのぐら

いのもの」と言われかねないのです。しかし，それを

何千何万と積み重ねていくのです。

【渡部】何十何百ぐらいでも，すごくなるのではない

でしょうか。何千にならないとだめでしょうか，表現

の違いはあるでしょうが。

【高瀬】何十何百もあると思います。悔しいことに，
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一つ一つの変化を保護する法律がないわけです。何と

か保護する法律はないものかと，考えたことがありま

す。日本人は，そういう応用開発がものすごく得意で

す。無線機は，最初は日本人がつくったのではないの

です。しかし，それをとにかく自動車に載せるように

して，手に持てるように小さくするという応用開発を

日本人は得意とするのです。

自動車電話から携帯電話に至る過程には，エジソン

がやったような大発明は含まれていないのです。小さ

な小さな改良改善の積み重ねです。しかし悲しいか

な，明治になって外国から導入した法律は日本人がも

ともとつくったものではなく，特許制度も外国から来

たものです。その特許制度は，インベンティブステッ

プがないと特許付与はできないという制度です。一つ

一つの小さな改善なんて，インベンティブステップは

乏しいのですから，法律で保護できないのです。特許

出願しても特許は受けられない場合が多くなります。

【保科】そういう一つ一つの改善を保護すべき，とい

うお考えですね。

【高瀬】そうですね，評価されるべきですよ。世の中を

便利にし，豊かにするのは，もちろんエジソンのよう

な大発明も貢献していますが，応用開発も非常に大き

な貢献をしています。私は通信関係でもファクシミリ

を担当していたのですが，昔は１台 50万円以上だっ

たのに，今や１万円か２万円ぐらいです。一つ一つの

改善の積み重ねで世の中が便利になり，豊かになり，

また雇用も創出されるわけです。ファックスを発明し

たのも日本人ではないのですが，応用開発が，ファッ

クスをだれもが買えて使えるまでにするのです。

【保科】一つ一つの小さな改善に権利を設定すると，

権利の乱立になるわけですか。

【高瀬】理屈はそうなのですが，何とも歯がゆいのです。

【保科】逆に言うと，その一つ一つの改善にインベン

ティブステップがある，ということかもしれないですね。

【高瀬】しかし，理論で争うと負けるのです。例えば

ファクシミリのプリントヘッドに，サーマルヘッドが

あります。昔のサーマルヘッドは，金を蒸着して金線

を使っていました。しかし金は非常に高いため，技術

者が有機物と金を結合したメタルオルガニックペース

トに改良しました。コーヒーカップに金色で張ってい

るのがメタルオルガニックペーストです。サーマル

ヘッドの金の使用量がものすごく減りましたので，特

許出願しました。

【保科】権利化できなかったのですか。

【高瀬】権利化できませんでした。なぜかというと，

ある雑誌に，メタルオルガニックペーストの販売広告

が出ていたのです。電子部品などの用途が記載されて

いました。電子部品に適用できるくらいなら，サーマ

ルヘッドのプリントヘッドにも適用できるだろうとい

う理由で進歩性は拒絶されました。

しかし，実用上は金の使用量がものすごく減り安く

できたのです。ファクシミリが各家庭で使えるように

なったのは，そういう技術を積み重ねたからです。技

術者がたいへん努力して開発したのに，特許担当者と

しては権利化という成果にできず非常に悔しい思いを

しました。

【保科】進歩性があるかないかたいへん微妙ですが，

実際に商品としての価値や技術的な価値がある場合，

権利設定してもいいのではないかと感じました。

【宍戸】もともと特許制度は，ある一定の進歩性を有

する発明について特許を認めるという欧米の制度を，

そっくりそのまま日本にとり入れているということで

はないでしょうか。昔から日本がやってきた細かい工

夫の積み重ねの保護ということについては，もし必要

であれば別の制度をつくるしかなく，今の制度のもと

では難しいと思いますね。

なぜ難しいかというと，特許法は非常に強い独占権

を与えるという仕組みにしているからです。技術的に

少し工夫したものに登録を認めて独占権を与えるとす

ると，ほかの人は，契約でも結ばない限りは，20 年間，

実施も次の工夫もできなくなります。

そうすると，細かい工夫の積み重ねに強い独占権を

与えるのはまずい，社会を進展させる原動力となるよ

うな発明の場合に限る，ということにおそらくなると

思います。ですから昔の人が予定していた実用新案制

度は，そういった強すぎる権利となることを避けるた

め少々弱い権利にしようというものだったのかもしれ

ません。しかし，みんながより強い権利を望むので，

ほとんどが特許出願ということになったということで

しょうね。

【佐々木】そうですね，保科先生が言われた公開の価

値という側面から 29 条を見たときには，確かに宍戸

先生がおっしゃった兄弟というか，１項，２項はそれ

ぞれ似ていると，新しさを違う面から規定したという

意味で，それは非常になるほどなと思います。

進歩性判断の問題を探求する

パテント 2010Vol. 63 No. 8 − 13 −



ただ，実務において，同一発明に近い先行技術があ

るときは，勿論，明細書を書く上で非常に苦労します。

そうでなければ，従来技術との差異から明細書を組み

立てていくことはできます。ですから，新規性と進歩

性というのは，大きな違いがあると普段は思っていま

す。法文上，それを同じと見るか見ないかというのは

正直ちょっとわかりません。

６．「容易」と「きわめて容易」に違いはあるか

【保科】第 29 条第２項に規定された各要素を挙げる

と，１番目が「特許出願前」の時期，２番目が「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

者が」，つまり当業者です。３番目が「前項各号に掲げ

る発明に基づいて」，４番目が「容易に発明をすること

ができた」か否かです。もちろん１番目から３番目ま

での要素にも論点はありますが，とくに難しいとよく

言われているのは，４番目の「容易」に発明をするこ

とができたか否かの判断です。

「容易に発明をすることができた」を直接考えるの

は非常に難しいです。そこで，特許の「容易に発明す

ることができた」という規定と，実用新案の「きわめ

て容易」という規定を対比して考えたいと思います。

【渡部】「容易」と「きわめて容易」の間には，当然に

相当な差があってしかるべきだと思います。ただ，実

用新案の差止めは効力が強すぎるという論があります

ね。民法の話だと，例えば飛行場の騒音については住

民側から請求されるのは，まずは賠償請求や部屋の防

音工事であり，最後に差止めなのです。しかし特許も

実用新案も，一発で自動的に差止めになるわけです。

アメリカのたとえば e-Bay事件だと，権利者の権

利が救われがたいような緊迫性があるときだけ差止め

することができる，としているのです。しかし，日本

の特許法は，そのような緊迫性などに関係なく，差止

めできると規定しています。

【宍戸】そのとおりですね。

【渡部】実用新案をもう少し弱い権利にして，small

modificationも極力保護するという施策は，大いに有

効ではないかと思います。現在の実用新案では，差止

めや損害賠償まで結びついた事件は，最近 10 年ほと

んどないのではないでしょうか。実用新案ももっと実

質的に機能させるようにしたいというのが，そもそも

の昭和 34 年法及びその前の日本の特許制度にかか

わってきた者の気持ちではないかと思います。

【保科】「容易」と「きわめて容易」の間には文言上は

多くの差があるべきですが，実質上は独占権という点

で共通しているから，同じように解釈すべきというご

意見ですか。

【渡部】解釈すべきというよりも，そうせざるを得な

いと思います。せっかくの実用新案制度がほとんど利

用されない状況になっているのは，日本の特許システ

ムにとってよくないと思います。

【高瀬】「容易」と「きわめて容易」は，実務上は全然

違わないのではないでしょうか。私は昭和 50 年から

仕事を始めましたから，旧実用新案（平成５年改正前）

でも 10 年以上は仕事をしてきました。その頃から，

「容易」と「きわめて容易」は実務上変わらないという

認識です。拒絶理由でも意見書でも，実用新案の「き

わめて容易」と「特許」の「容易」とで，論理的には

使い分けられていませんでした。

【保科】もし「容易」と「きわめて容易」の間に違いが存

在するとするならば，「『容易』とは言えるかもしれない

が『きわめて容易』とはいえないから，本件の実用新

案は登録性を有する」という論法は成り立ちますね。

【渡部】その論法は使いにくいですよね。「容易」と１

回認めるわけですから。

【宍戸】長らく裁判実務をやってきましたが，「きわめ

て」が争点になったという経験は一度もありません。

おそらく取り扱いは特許とほとんど変わらないので

しょうね。

「きわめて容易」ではないからといって簡単に実用

新案登録を認めると，10 年というそれなりに長く，し

かも一応強い権利が与えられてしまうということにな

りますので。

【保科】先ほどご紹介した「『進歩性』のケーススタ

ディ」のように，「容易」か否かの判断は難しいと言わ

れていますが，なぜ難しいのでしょうか。

【渡部】ここ数年の判決を分析した経験からすると，

審決取消や却下になった事件のうちの多くは，本願発

明の認定や引用発明の認定といういわば客観的な事実

の認定の食い違いによりほとんど勝負がついていて，

その先の容易か否かという判断では大した勝負はなさ

れていない事件のほうが多いかもしれません。

ただここ数年，裁判所の考え方や，審査基準の考え

方，あるいは世の中の産業界の考え方に大きな揺れ動

きがあるように考えます。ですから，「容易」の判断が
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難しいという言葉の中には，ある意味，判断者の主観

による流動的な部分も含まれているように思います。

７．判断主体によって進歩性は変わるか

【保科】「容易」の判断自体が難しいか否かという問題

以前に，判断主体によって進歩性が決まる要素もある

ということでしょうか。

【高瀬】進歩性の判断が非常に微妙なケースになった

ら，判断する人のパーソナリティーがどうしても出て

くると考えます。微妙ではないケースをどの方が判断

されても黒は黒，白は白です。しかし，グレーのほんと

うにフィフティー・フィフティーに近いところでも，

判断者は１：０で判断しなくてはならないわけです。

東京高等裁判所時代の審決取消訴訟の取消率の統計

をとったことがありますが，ある部では取消率が飛び

抜けて高いのです。非常にきめ細かく見て判断される

判断主体の場合，非常に微妙なケースになるとパーソ

ナリティーが出たのではないでしょうか。

【保科】微妙なケースの場合，当然ある程度，判断主体

によって結果が違うことはあり得ると思います。しか

し，大事な特許についての進歩性が判断主体によって

変わり得るということは，何か問題のようにも感じま

す。同じケースについては，どの人によっても同じよう

にしようというのが司法の立場ではないでしょうか。

【宍戸】司法というものの立場から説明しますと，進

歩性であれ容易想到であれ，それは１つの価値判断と

考えられているのです。つまり純粋に客観的なものと

は考えていないのです。事実の認定で，客観的な事実

をずっと積み上げていくのですから，ある１つの客観

的な方向に収斂するということにはなりますが，最終

的には価値判断なのです。

ところで，進歩性や容易想到性を判断するに当たっ

て裁判所が全く基準がない状態で判断するのは困難な

ので，何らかの基準を考えざるを得ないわけです。そ

の基準は，それぞれの裁判官の知識，経験に基づくも

のでしょう。

そういう基準がいろいろと考えられる場合に，その

うちのどの基準を選ぶかというその点において，まさ

に主観的であると思います。その基準の選択が違って

いたら，判断は違うことになります。どの基準を選ぶ

かは，裁判官が自分の良心に従って決めることになり

ます。

８．周辺限定主義と中心限定主義 「現実の効果」

＞「構成から想定される効果」？

【保科】もちろん裁判所はそれぞれ独立しているとい

うことで，その価値判断についての判断基準をお持ち

だということですね。例えば渡部先生がかつて平成

17年にパネルディスカッション(8)で，進歩性のしきい

値が高過ぎるという議論をなさったと聞いています。

知財高裁発足の前だったと思います。

従前の考え方からすれば，構成に基づく顕著性を考

えるときに，従来技術の構成による効果と，本件発明

の構成による効果とを比較するのが一般的だと思いま

す。ところが，別の考え方と

して，本件発明の構成から予

想される効果を，実際の効果

と比較すれば一緒であるから

顕著な効果とは言えない，と

いうような判断手法があった

と思います。

【宍戸】そういう論理の説もありましたね。

【渡部】平成 10 年代後半の高等裁判所は，それが当然

という感じでした。たとえば，鉄のパイプがサビやす

いため，ステンレスにしてサビにくくなりました。そ

の場合，普通の鉄のパイプと，ステンレスのパイプと

を比べても，ステンレスのパイプがすごく長持ちする

からといって特許に値するとは言いづらいでしょう，

という論理です。ステンレスにすれば当然あり得る効

果であるため，実際の効果と比べるべきでしょう，と

いう説がありました。

【保科】そうですね。

【渡部】確かにステンレスについていえば，そのとお

りなのです。しかし，その理論をコロンブスの卵に当

てはめると，酷に過ぎると思います。卵は割ったら立

ちますね，となってしまいます。「卵を割った」という

構成の効果として，「卵が立つ」。そうすると，「卵を

割ったら立つのは，当たり前ですよね」という論理展

開になってしまうわけです。「構成から考えられる効

果」と，「現実の効果」とを比べて，「現実の効果」が，

「構成から想定される効果」よりも顕著でないと，効果

を参酌しての特許は認められない，という考え方が強

い時代があったと思います。

【保科】現在もそういう考え方が強いのでしょうか。

【宍戸】理屈を言えば，周辺限定主義をとるか，中心限

定主義をとるかということになるかと思います。この
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大きな２つの考え方があり，その間にいろいろな中間

的な考え方があるのです。極端な周辺限定主義でいけ

ば，クレームが一番大事であり明細書は見る必要はな

い，ということになってしまいます。また逆に，ク

レームよりも明細書こそ見るべきだという中心限定主

義によれば，非常に明細書に重点が置かれることにな

ります。多くの国が周辺限定主義と中心限定主義の間

で揺れ動いていると思っております。

アメリカもある時期にはかなり厳格な周辺限定主義

であって，クレームに責任を持つべきだという実務の

流れでしたが，均等論を認めることで方向転換をし，

少し緩やかな方向に動いているようです。日本もそう

いう揺れ動きの中にあると思います。したがって，固

定的，客観的な基準ということではなく，そういう揺

れ動きの中で，ある程度合理的な基準ということにな

ると思います。

【渡部】ステンレスとコロンブスの卵，この説明はう

まく言い当てていると思います。確かにステンレス

だったら，「現実の効果」と「構成から想定される効

果」を比較してもいいのかもしれませんが，いわゆる

コロンブスの卵にその議論をその理屈で適用するのは

酷に過ぎると考えます。パテント誌の論文ではその点

を説明してきました。

９．審決取消訴訟で勝つための目のつけ所

【保科】先ほどの「『進歩性』のケーススタディ」でも，

実際の裁判例を挙げて，審査基準をもう少し理解しや

すくしようという主張が強いようです。本日の議論か

らすると，容易か否かの判断よりも，もっと別の問題

が存在すると言えると思います。例えば引用例の認定

や，本願発明の認定は，もっとケーススタディするほ

うがいいのではないかと思います。あるいは，進歩性

の判断主体の価値判断や考え方を，あまり変わらない

ようにしてもらいたいとか。たとえば「『進歩性』の

ケーススタディ」は，いかが考えますか。

【渡部】ここ４，５年の判決が引用されていますので，

妥当かと思います。

【高瀬】審決取消訴訟の訴訟代理人の経験からすると，

どこでひっくり返すか目のつけどころは，まず引用発

明の認定や本願発明の認定，つまり事実認定です。目

を皿のようにして探しまくるのです。

【宍戸】正解ですね。

【高瀬】容易か否かは，相手側も特許の専門家ですか

ら，それなりのロジックをつくって追い込んできてい

るわけです。そこをひっくり返すというのは，向こう

がエラーしていない限り，なかなか難しいです。目を

つけるとしたら，とにかく第１に引用発明の誤認の有

無なのです。次に本願発明の認定です。

事実認定でひっくり返すのが一番ひっくり返しやす

いですから，訴訟代理人としてはまずそこをねらうの

です。ほかの人もそうではないかと思います。結果と

して，事実認定の誤認で決着がついている事件が多く

なっているのではないでしょうか。

【宍戸】長く審決取消訴訟にかかわってきた経験から

いいますと，代理人の主張のレベルがすごく上がった

という印象ですね。昔の判決の事実摘示と最近の判決

の事実摘示とを比べてみるとすぐ分かると思います

が，最近のものは，細かいところまで原告被告が主張

しています。主張内容も全般的によくなっているとい

う感じがします。高瀬先生がおっしゃったような進歩

性の前提となる部分の主張もよくなっていると感じま

す。一番効果的なのは，発明の要旨認定の誤りで，こ

れが認められると，審決の前提が崩れてしまうことに

なります。裁判所としては，さらに審理を続けるべき

かどうかという問題になります。

【保科】今のお話で，われわれ実務にとって対応すべ

き方向性が出てきたと思います。引用例ないしは本願

発明との相違点や，事実認定の違いを見出すのが１つ

の手です。本願発明のクレームに，引用例にはない技

術的事項を記載します。今のクレームでも解釈の違い

があるということもあると思います。要するに現ク

レームの発明特定事項の中に，引用例にはない技術的

事項があるということがやはり非常に大事だと理解で

きると思います。

【金田】今おっしゃった通りだと思います。私も，ま

ずは，審査官から出された引例が間違っていないか確

認します。そこで引例が間違っていれば，それに越し

たことはないと思います。でも，やっぱり引例に発明

の内容が書いてあると。

そうしたら，次に違いを見つけます。違いがあれ

ば，その違いにどういう作用効果があるかを考えて，

その作用効果が技術的に分野的に意味があれば，いけ

るという感覚です。もしそのような違いがなかった

ら，補正で違いを作って主張します。実務的には一般

的なやり方ではないかなと思いますし，権利化にはい
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いやり方ではないかと，私は思っています。

10．飲料容器事件 −明細書と補正書作成の難し

さ−

【保科】４月号のパテント論文(1)でも論じた飲料容器

事件(9)について，ご意見いただければと思います。本

願明細書は，図１の「吸い込みタイプ」の実施例と，

図２の「圧縮タイプ」の実施例とを記載していました。

図１の飲用容器は，カップ形状容器 10 の開口を，蓋

１が密封します。蓋１のマウスピース６の内側には，

スリット８付きの弁体膜２が付着されています。弁体

膜２は，柔軟で弾力性があり反転しやすいです。蓋１

とカップ形状容器 10 は，「ポリカーボネート又はポリ

プロピレン等の比較的硬いプラスチック材料」で構成

されています。したがって，例えば蓋１とカップ形状

容器 10 を圧縮することで飲料液体を摂取するような

ことは想定していないようです。摂取は，専ら吸い込

みによると理解されます。

一方，図２の飲料紙器 20 は，スリット付きの弁体膜

22 を備えますが，摂取は，「紙器を圧縮してその内部

圧力を増大することにより」行うと理解されます。

本件発明の出願経過では，弁体について「吸い込み

によってのみ」流れが生ずると補正されました。明細

書や図面は補正されていません。そうすると，出願人

側は，図２のように容器をつぶすことは除外したと考

えられます。

「吸い込みによってのみ」という新しい技術的意義が，

補正によって明確になっているかが問題ですが，十分

には限定されていない結果になっていると思います。

引用発明との差異を明確にしようとした限定が，依

然として引用発明の内容を含む場合，審査側からすれ

ば拒絶することになると思います。この飲用容器事件

は，保護されてしかるべき内容が本願明細書に開示さ

れている事例の１つだと私は理解しています。

【高瀬】訴訟経過を辿ると，「吸い込みによってのみ」の

「のみ」についての議論は，一切なされていません。審

決は「吸い込みによってのみ」が引用発明１に記載され

ていると認定しており，原告も争っていないのです。

つまり，審決が認定した本願発明と引用発明の一致

点の中に「吸い込みによって

のみ」も含まれており，訴訟

経過でも全然争点になってい

ないのです。それは承知の上

で保科先生は，本当の争点は

「吸い込みによってのみ」に

ある，と問題提起されている

のですね。

【保科】われわれ弁理士は，権利化したい発明につい

て特許出願しますね。今の場合，「吸い込みによって

のみ」とは，例えば箱自体は変形できないようにした

形ですよと主張したかったのかもしれません。例えば

１つの案としては，図２の実施例は削除して，ヨー

ロッパで特許になったような形にするという手も考え

られたわけです。

進歩性判断について「吸い込みによってのみ」には

非常に疑義があり，人によってとらえ方が違うと思い

ます。そのあたりをもっと展開すべきではないかとい

う意味で，私はパテント４月号の論文(1)で問題提起し

たのです。

発明の本質をよく見きわめたクレームには必ずしも

なっていませんので，発明を保護するという意味から

すると，審査段階で審査側と出願人側の間でもっとや

りとりがあっていいのではないかという意味合いで挙

げた事例です。

【高瀬】この補正の「吸い込みによってのみ」は，弁体

の修飾語なのです。実際の技術は，なぜ「吸い込みに

よってのみ」になるかというと，保科先生がさっき

おっしゃったように容器が違うのです。図２の容器は

簡易でやわらかいですから，手でぎゅっと持ったら内

部の圧力が高くなって，弁から飲料がビユッと出てき

ます。それに対して，図１の容器は硬いですので，手

でぎゅっとつかんでも内部の圧力が高くなりません。

ですから，人間が吸い込んで飲料を出すしかありませ

ん。図１の実施例と図２の実施例の違いは，容器の違

いにあるわけです。

ところが，なぜか「吸い込みによってのみ」を弁体
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の修飾語にする補正をしているのですから，技術的に

は，理解しがたい補正であるのです。審査側や裁判所

からすれば，非常に迷惑な補正なのです。どういうふ

うに処理されたかというと，「吸い込みによってのみ」

の「のみ」を無視したような解釈をされ，とにかく圧

力差が存在して弁が開いて液体が出るのですから，外

から負圧がかかってもいいし，内部から高い圧力がか

かってもいいのであり，どちらでも開く弁であると解

釈されて，「のみ」は無視したような解釈がされて決着

しました。

ですから，もともとこういう補正は変なのです。叱

責されても仕方ない補正だとさえ思います。

【保科】往々にして間違いはあるわけですが，クレー

ムは妥当な形にはなっていなくても，明細書には進歩

性もクリアできるであろう発明が開示されている場合

に，どのように補正で対応するかなのです。

【高瀬】この件は，明細書の記載も開示不十分だと思

います。弁が開いたときどういう状態になるか，何も

記載されていないわけです。近い引用例をぶつけられ

て追い詰められたため，逃げようとしたけれども，明

細書が開示不十分だったから逃げるところがないわけ

です。苦し紛れ，あるいは新規事項かもしれない補正

なわけです。そういう無理な補正をせざるを得ない場

面もわからないではないのですが。

11．リパーゼ最高裁判決から 15年の変遷

【渡部】保科先生の議論としては，クレームを作成し

補正する者は引用発明と差が出ているだろうと思いな

がらも，読む人は，いや差が出ていないよということ

が往々にしてあるということですね。審査側に，こう

いうふうに補正したら OKだと積極的にいってくれ

と言っておられるのですか。

【保科】個人的な見解としては，権利は出願側と審査

側が協力し合って成立させるほうが日本のためになる

のではないか，と考えているのですけれどもね。

【渡部】たとえば面接で審査官や審判官と話し込んで

いるうちに，補正の最終的な表現が定まっていくこと

はあります。去年の審決取消訴訟であった事例なので

すが，「非接触式センサで距離を測る」というクレーム

に対して，引用例が接触式センサだとします。引用例

のセンサは，対象物に接触して導通することで初め

て，計測できるのです。

しかし，「接触式センサもゼロという距離を測って

いるから，はっきり区別はついていない」と反論され

ることもあるわけです。面接では，そこまで考慮され

ているのであれば，こういう記載にしましょう，と決

めていくこともあると思います。

【保科】結局，クレームの記載には，最高裁のリパーゼ

判決（昭和 62(行ツ)３ 平成３年 03 月 08 日 最高裁

判所第二小法廷）に絡んではっきりとはわからない部

分があるわけです。長年の経験からすると，全件につ

いて，明細書も参照して特許発明を解釈するのが妥当

という個人的見解を持っています。例えば「吸い込み

によってのみ」を，リパーゼ判決に照らしてどうとら

えるかという問題です。

【渡部】保科先生がおっしゃった「参酌」という言葉に

は，互いに大きく異なる２つの意味が含まれると思い

ます。１つは，クレームの意味を理解するために明細

書と図面を読んで，これはこういうことを言いたいの

だろうな，とクレームの文章の意味を解釈するための

参酌です。もう１つは，その第１段階の参酌を経て，

どうもクレームに記載されている発明と，明細書に記

載されている発明とがはっきりと違うという場合に，

クレームを無視して明細書に記載の発明のほうを主に

本件発明ととらえて新規性や進歩性を判断すべきとい

う第２段階の参酌というのでしょうか。「参酌」とい

う言葉が悪いのかもしれませんが。

【宍戸】クレームが明細書の解釈で何とかなるという

のだったら問題はないです。そうではなく，クレーム

に記載されている発明と，明細書に記載されている発

明とが相反する，完全に違うものになってしまってい

るときに，明細書に記載されている発明に合わせよう

と，無理なクレームの解釈（発明の要旨認定）をした

場合に，初めてリパーゼ判決の問題となるんですね。

それが本来のリパーゼ判決の射程と思います。「参酌」

というのは明細書を読んでいいのですよね。明細書を

読まなかったら何もわからないと思います。

【保科】明細書を読まなくてはならないということで

すね。最高裁リパーゼ判決の後，平成６年法改正で追

加された特許法第 70 条第２項は，「明細書の記載及び

図面を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の

意義を解釈する」という規定になっており「考慮」と

いう言葉が使われています(10)。国語辞典を調べると，

「考慮」というのは参考的に見ればいいという意味で

すね。「参酌」は，考慮して検討した上で内容を正しく

するという意味があるようです。つまり「考慮」は，
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単に参考的に見るだけです，と。

実務家の立場からすると，「考慮」は今の審査基準で

も言っているのですけれども，必ず明細書を見て参酌

するという過程が必要ではないかと思います。

かつてパテント論文(11)でその点を指摘しましたが，

結局，クレームの用語はかなり抽象的ですので，ク

レームだけでは，なかなかその発明内容はつかみづら

いのではないでしょうか。

明細書を「考慮」するのは当然であって，場合に

よっては参酌しなくてはならないこともあると思いま

す。70 条第２項の規定は「考慮」ですから，「考慮」を

必ずしなくてはならないわけです。「参酌」まではし

なくてもいいのであれば，リパーゼ判決は適用できな

いのです。

【高瀬】特許法第 70 条第２項は，技術的範囲の解釈に

関わっています。新規性や進歩性を判断するときに先

行技術と対比する前に本願発明の要旨を認定しなくて

はならないですから，リパーゼ事件は本願発明の要旨

認定ですね。権利範囲の確定が 70 条ですから，70 条

第１項は「特許発明は」と書いてあるのです。

【保科】リパーゼ判決の整理をしますと，新規性や進

歩性を判断するに際しての発明の要旨認定について

は，クレームが中心であり，特段の事情がない場合に

ついてはクレーム中心に判断しなさいという内容だと

考えています。

高瀬先生がおっしゃったように侵害事件では，単に

出願系のものとは考え方が違うのではないかというこ

とは，人によって考え方が違うというのは確かにあり

ますね。ただ，クレーム解釈をして発明の要旨を認定

するときに，必ず明細書の中身も考慮して参酌すべき

かどうかについて，リパーゼ判決は，クレームを読ん

だだけではっきりしている場合には明細書を見る必要

はないと，そういう理解でよろしいわけですね。

【高瀬】リパーゼ判決は，審査の実情を考慮したとこ

ろがあると思います。たとえばクレームが「金属」だ

とします。実施例には「鉄」だけ記載してあり，引用

例には「銅」が記載されているとします。リパーゼ判

決は，そういうときに本願発明を「金属」と認定する

のか，それとも実施例に記載した「鉄」と認定するの

か，どちらですかというときに，「鉄」と認定してはい

けませんよということです。クレームに「金属」と記

載しているのに，本願発明を実施例の形態に合わせて

「鉄」と認定した上で「銅」と対比してはいけません，

といっているのがリパーゼ判決です。

ですから，実施形態と引用発明を対比して審査する

のではなく，原則は，クレームの発明を引用例と対比

すべきです，ということです。

【保科】確かにそのとおりですね。

【高瀬】実施形態と引用例を対比して違いますね，と

いう判断をしてはいけません，というのがリパーゼ裁

判ではないでしょうか。そう理解しています。

12．「変形」との記載から，どこまで読み取るか

【渡部】平成 19 年の判決の分析(2)の中で非常に興味深

く思った事件は，やわらかいプラスチックのパイプの

側面に，変形させながら穴をあけるという発明です

（平成 18 年（行ケ）10399 号「チューブの孔加工装置」

事件）。

本願 図３

医療カテーテルのチューブ２を変形させた状態で，

ポンチ３の先で溶断して孔２ａを開けることにより，

切り口が傾斜して滑らかな孔２ａを開けることができ

ます。クレームの記載は，「チューブ２を変形させた
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状態で該チューブ２を溶断して孔２ａを開け」です。

なお，「８」はエアクーラーです。

一方，引用例（引用発明１）では，変形防止用の受

け治具２が，パイプ１の小室１ａに入っていているの

ですが，この引用発明１も，打抜き刃４によって穴を

あけるときにチューブ１は変形はしているのであるか

ら，「引用発明１における孔開けの際のチューブの変

形の程度も，本願発明における変形の程度に含まれる

と理解するものと解される」と判断され，結局は進歩

性が認められなかった事件です。

引用発明１ 図１

引用例 図２

大きな変形を積極的に利用しながら，ということを

クレームの「チューブ２を変形させた状態」に読み込

んであげれば，引用例とは全然違うというのはわかる

のです。つまり「変形」というクレームの用語の中に，

技術常識を超えた大きい変形を積極的に利用してとい

うことまで読み込んであげることができれば，引用発

明との差は歴然であり，そのような思想自体が極めて

特異なものだったものですから，堂々と特許になって

いたのではないかと思います。「変形」という言葉の

中に，この種の加工では普通ない大きな変形を，かつ

積極的に利用してという技術思想まで読み込んで評価

してもいいのはないでしょうか。

それに対して，「変形」は「変形」に過ぎないから，

もしもそういうふうに読み込んでもらいたいならその

旨のクレームを書けばいいではないか，という反論も

あると思います。

【保科】リパーゼ判決のとらえ方について，高瀬先生

は基本的なことをおっしゃっています。つまり，「金

属」と「鉄」と「銅」は区別がはっきりしているので

あり，実施例は「鉄」になっていて，クレームの「金

属」で十分わかると。クレームを「鉄」に置きかえる

必要はないのは確かなことだと思います。それよりも

微妙な技術内容である今の「変形」のような場合には，

明細書を見ると「変形」でも別の意味があるという場

合が多いわけですね。そういう場合にリパーゼ判決を

そのまま適用して，クレームだけで理解できるから，

明細書を見なくていいのだという立場はおかしいので

はないかとも思います。

【宍戸】リパーゼ判決を，クレームだけで明白であれ

ば明細書を見なくていいとする判決だという考え方

は，現在の裁判所ではほとんどとっていないと思いま

す。もともとリパーゼ判決はある限定された事情の下

での議論です。ところが，そのような事情以外にもリ

パーゼ判決が広く働くのではないかということで，判

決の後にしばらく大騒ぎになったのです。

最近では，クレームだけで

ははっきりしないから明細書

を見て考えるというのが通常

でして，知財高裁となってか

らの判決例を検索しても，リ

パーゼ判決を引用しているも

のはほんの数件です。

【保科】必ず裁判所では，明細書も考慮しながらク

レームを解釈するということですか？

【宍戸】必ずと言うとちょっと語弊があります。裁判

官がリパーゼ判決をどのように理解するかは自由だか

らです。しかし，リパーゼ判決に従ってクレームを通

常の用語の意味に解釈して一件落着という判決は，最
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近見たことがありません。

【渡部】「変形」については，大きな変形までは読み

取ってはやれないという感覚でしょうか。

【宍戸】理屈の立て方ですが，「変形」というところに

限定させてしまっていますね。たとえば「変形させな

がら」に着眼すると，「変形させ」るという言葉が積極

的な意味を持っていると主張できますので，裁判所の

説得に有効でしょうね。単なる「変形」というだけの

主張にしてしまうと，明細書からもそこまで読めない

のではないか，ということになりかねません。

【渡部】変形させながらというと，積極的に大きく変

形させていると読めることもあるでしょうか。

【保科】そう読めますね。

【宍戸】動作や機能までをこの言葉は含んでいるのだ

と主張していけば，１つの争点となりますので，裁判

所の認定判断にかなり影響を与えることができるので

はないでしょうか。

13．作用効果をクレームに記載すると，苦労するか

【保科】われわれ弁理士にとって，引用例との違いを

主張することや，明細書とクレームをどう記載するか

が非常に大事です。平成６年法改正(12)によって，ク

レームの記載がかなり自由になりました。つまり「発

明の構成に欠くことのできない事項のみ記載」との規

定が，「発明を特定するために必要と認める事項のす

べてを記載」という特許法第 36 条第５項の規定に変

わったことにより，作用的，方法的記載が認められる

ことになりました。同じ発明についても，人によって

とらえ方や記載の仕方が変わってくるわけです。とこ

ろが，記載の仕方によっては内容が必ずしも同一にな

らない場合もあると思います。引用例にも同じことが

言えると思います。

構成以外の目的や効果をクレームに記載してもいい

よという変化は，われわれの進歩性判断にも当然影響

があるのではないでしょうか。

【渡部】クレームの中に作用や効果を書き込んで引用

例と差をつけて特許を取得することを，もう 10 年ぐ

らい経験しています。審査の場で「効果ですからク

レームに記載すべきではありません」と明確に指摘さ

れたことはなく，結構，特許査定になっていると感じ

ています。

ただ，２点懸念を挙げると，平成 15年の東京高裁の

判決には，クレームに作用や効果を記載しても追加的

な発明特定事項とは見なさず

に無視する，という判決が１

つだけありました。

もう１つは，「クレームに

効果を記載すると，侵害の立

証に苦労しますよ」と，訴訟

代理人の経験者から言われた

ことです。

【高瀬】一番影響が出ているのは化学や医薬品の物性

限定クレームではないでしょうか。昔の法律のもとで

は化学構造をクレームに記載しなくてはいけなかった

わけです。つまり必須の構成要件のみを記載しなさい

ということでしたが，機能的・作用的に，融点や分子

量という物性限定クレームが登場してきました。審査

が大変ではないかと思います。

私自身は，電気分野において機能的・作用的な記載

を修飾語として使うに留めています。

【渡部】「何々の機能・作用することを特徴とする装

置」ではなくて，「機能・作用する部品を有する装置」

と記載するのですね。

【高瀬】そうです。「ＡとＢを備えた装置」というク

レームだとしたら，その「Ａ」の修飾語として機能を

記載するのです。

【保科】Ａを特定する意味でもですね。

【高瀬】そうです。「ＡとＢを備え，何々の機能・作用

をする装置」というクレームはつくらないのですが，

そこは人によりけりです。

【保科】先ほど，機能や作用をクレームに記載すると

侵害の立証で苦労する，という話がありました。よく

言われることですが，事実そうでしょうか。たとえば

クレームには作用効果を記載していなくても，構成要

件の組み合わせの結果として必然的にこういう作用効

果が出ると論理的に説明できる場合は，作用効果がク

レームに記載されていても立証上は問題ないと考えら

れるのですが。

【宍戸】いろいろなケースが考えられるとは思います。

確かに機能や作用を記載するとクレームの権利範囲は

狭くなります。被告製品はそういう機能も作用もして

いないということを立証されたら，それで非侵害，請

求棄却ということになります。しかし，機能や作用の

ないクレームは，単なる構成要素の組み合わせとみな

される可能性があります。

例えば，クレームに「変形させながら穴をあける」
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と記載されていると，相手方は変形させることにから

めていろいろな反論ができるので，侵害訴訟で苦労す

るかもしれません。しかし，「ＡとＢとＣとＤからな

る装置」というような必須の構成要件的の単なる組合

せ的な記載は，権利範囲は広いけれども無効主張には

弱いです。無効主張に対して強いものとするために

は，クレームの範囲がある程度狭くなるのを我慢する

必要があるのではないかという気がします。しかし，

この点は，いろいろと議論があるところだと思います。

14．クレーム記載の注意点

【保科】新規性を主張する場合，引用例にはない構成

や技術的意義があると主張する必要があります。進歩

性を主張する場合も，多くの場合は引用例が複数ある

と思いますが，例えば発明特定事項ＡとＢとＣに加

え，Ｘという新しい技術的事項が入ったために，新し

さは当然あるし，引用例にもないし公知でもないから

進歩性もあると主張するという基本的な認識でよいで

しょうか。

例えば，クレームの書き方としては，いわゆる構成

要件列挙型や，特徴要件を中心に書くやり方がありま

す。特徴要件をわかりやすくする意味では後者のほう

が妥当かと思いますが。

【渡部】基本的にはそうだと思います。Ｘに，Ｘだけ

の技術的意義ではなくて，クレーム全体に及ぼす技術

的意義があれば，当然進歩性はあると考えます。

【保科】Ｘがまだ明らかでない場合に，Ｘプラスアルファ

にする補正は，実務では一般的に行われていますね。

【宍戸】それは明細書に記載されていないことですか。

【保科】明細書にアルファと記載されている場合です。

もともと明細書の中に特定事項として，先ほどの「変

形」の話に通じるかもしれませんが，本願のＸはＸプ

ラスアルファ，つまりＸダッシュであると記載されて

いるケースが多いと思います。

【渡部】現実に多いですね。先ほどの「変形」の事件だ

と，本願発明はポンチ３で穴をあけるのですが，裏当

て金を当てないでというプラスＸダッシュというので

すか，それをクレームに入れておけば，もう無条件に

特許になるというようなことは当然よくある話だと思

います。「変形」というＸだけではだめだと，あるいは

Ｘに似たものが引用例にあると言われたときは，プラ

スＸダッシュがないかと明細書の記載を探すのは当然

よくやります。

【保科】発展させて，クレーム作成のテクニックとし

て，進歩性が問題になりそうな場合に，従属クレーム

として準備しておくという展開はいかがでしょうか。

【渡部】教科書的にはそうなのですが，以下のことが

心配です。例えば請求項１には「変形させながら」と

しか記載しておらず，請求項２に「裏当て金を入れな

いで」と記載すると，審査時に請求項２まで限定する

流れになる場合があります。請求項２が本質だと指摘

される場合がありますので，そういうのは避けたいと

は思いますが。副次的でありながらさらに進歩性を足

すことのできる従属請求項をびっちり整備しておくの

が教科書どおりだとは思いますが。

【高瀬】クレームの記載の注意点と言えば，それはも

う教科書どおりです。いろいろ段階的に記載しなさい

と指導するのです。建物でいえば一番ベースとなって

いる１階部分を請求項１に記載しなさいと指導しま

す。つまり，従来技術と１つだけ違うものを請求項１

に記載しなさい，ということです。

次に，２階部分です。発明には，従来技術と２つ技

術要素が違うものもあるから，そういうのは請求項２

にしなさいと指導します。３つ違う技術要素を持った

発明は請求項３にしなさいと。

【保科】最終的に権利行使をするという意味から，こ

うあるべきというクレーム記載の仕方はあるでしょう

か。侵害訴訟では，必ずクレームを分説しますね。つ

まり分説した形でもともとのクレームをつくるのも１

つの考え方だと思います。

【宍戸】ある会社が，ある発明を現に実施していて，そ

の発明を独占的に実施するための中核をなす発明に関

しては，それは作用も機能も入れて確実に特許として

権利取得することができるクレームにしておくべきだ

と思います。

しかし，他人の追従を阻止したいという場合には，

拒絶される可能性が多少高いということは覚悟で，中

核をなす発明の周辺の発明について，少し広いクレー

ムにしておくという方策もあると思います。広いク

レームと狭いクレームを分けてしまうのですね。

15．「花瓶」を上位概念化すると

【保科】具体例として，下記の図１と図２を見て下さい。

図１は，牛乳瓶のような形態です。容器それ自体は

公知だとします。これを花瓶として使うとします。ま

た花瓶としては，図２のものがあるとします。図１
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は，くびれ部分をうまく利用して，花の柄を安定して

２点支持できる発明として提案された場合です。

【渡部】一番上の縁は，さわっていないのですね。

【保科】例えば牛乳瓶が公知であって，単に花瓶に適

用したのであるから進歩性なしと言われる可能性が高

いですよね。クレームアップするときに，どういうこ

とに注意されるでしょうか。

【渡部】たとえば「花瓶」の発明とし，内部に凹部があ

る瓶とします。瓶の立設方向のどこかの一部分の断面

積がぐっと絞られて，内側に出っ張る部分がある，と

いうようなことは記載しますね。クレームの最後の部

分では，花を挿したときに，花の柄の下端は瓶の底に

当たり，柄の中間部が出っ張りに当たり，瓶の一番上

の縁には花の柄が当たらない，などと一生懸命に記載

しようとしますね。ただし，その柄が真っ直ぐかにも

よりますね。柄が上のほうで曲がっていると困るわけ

です。

【保科】クレームの構成要素で記載するということで

すね。瓶の形状自体は，引用例とされるケースは非常

に多いと思います。特徴としては，花瓶として用いる

上での技術的意義をどこに見出すかというとらえ方を

せざるを得ないのでしょうか。

例えば，花瓶で投げ入れ式のものは２点支持が一般

的であり，今までは瓶の開口の縁が支持点であり問題

があったため，支持点を瓶の内側といいますか下側に

持ってきた発明としてとらえる，というのが１つの考

え方だと思います。

今まで花瓶の内側に支持点があるものがないのであ

れば，本願発明には当然新しさもあるでしょうし，進

歩性もクリアできる，という考えでいいでしょうか。

【高瀬】用途発明として，特許性を主張していくとい

う方向だと思います。くびれた容器は既にあるわけで

すよね。新規性と進歩性を用途で主張していきます。

【佐々木】単純に，口が構成Ａ，絞り込みが構成Ｂ，底

が構成Ｃとしましたら，絞込みの位置が，ＡＢ間の直

線上に載るとか，載らないとか，そういった視点から

クレームを立てるかもしれません。ＡＢＣが相互にど

のような関係を有するかという構成は，最後に必要か

と思います。

【保科】このように，クレームに記載された個々の構

成実態を公知例から探し出すのが非常に容易である場

合でも，その中に存在する違い，つまり新しい技術的

意義を明らかにするのがわれわれの仕事の難しさだと

思いますし，なかなか表現しづらいものがあります。

クレームの記載形式でも，従来の要素や形状などの構

成中心のクレームだけではなくて，新しい思想を記載

していけば，そしてそういう思想が引用例にないとす

れば，当然に進歩性ありと言えるという考え方を持っ

ているのです。

【宍戸】技術的思想を念頭に置いた発想ですと，図１

の形にこだわるのはやめて，一旦，技術的思想は何か

という上位概念で考えた上で，例えば図３のようなも

のでも同じ技術的思想の範囲内に入るのではないかな

どといろいろ広く考えることができると思います。

ところが，発明を実施例中心で具体的なものが発明

と考えている場合が多いような気がします。つまり，

一旦，上位概念で発明をとらえた上で，その考えをも

う一度下位概念に戻す，つまり具体化させるという作

業に，あまり熱心ではないのではないかと思います。

日本では具体的な工夫を得意とするということでしょ

うか。

【保科】技術的思想として，内側に支持点があるもの

を中心にどういう例があるかという発想が大事という
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ことですね。

【宍戸】おそらく，今まで様々な事件を見たところの

問題点の１つはそこにあって，１個かその程度の実施

例に限定してしまうという印象があります。実施例は

あればあるほどいいわけです。

【保科】実施例が１個しかない場合には，これ自体に

限定されることはないとしても，かなりこれに狭まっ

た形になるという判断がほとんどですね。

【渡部】図３のものは，重心が高くなり過ぎるかもし

れませんね。

【高瀬】侵害訴訟では，少なくとも電気や機械分野で

は，実施例が１つだけという明細書の場合は，クレーム

を広く書いていてもことごとく負けています。どうし

てもその１つの実施例に引き寄せられる解釈になって

しまうわけです。あくまで私が読んだ範囲の話ですが。

昔の単項制だった時代の感覚で，今の仕事をしては

だめなのですから，必ず複数の実施形態を記載して，

それらを全部カバーする一番広いクレームを請求項１

とします。そしてそれぞれの実施形態に応じたクレー

ムもまたつくるというように，段階的に展開していく

クレームのつくり方をやはりすべきです。

16．文献検索と進歩性 ―「生海苔の異物除去装

置事件」と特許無効審判の戦略―

【保科】最近は，特許電子図書館（IPDL）やデータ

ベースがかなりしっかりしてきました。そういう段階

で引用例や関連技術を検索するのは比較的容易になっ

ていると思います。かつてはレンガ成形プレス機に関

する公知技術が，粉末を錠剤化するための医薬品の圧

縮成型技術と同一の技術分野に属するか否か，につい

て考えが分かれるところでした。IPDL等が充実した

今，そのような議論は無意味でしょうか。

【渡部】このレンガ成形機プレス事件のほかにも，有

名な「生海苔の異物除去装置事件」（東京高裁 平成

12(ネ)2147）の例があります。本件発明は，食べる海

苔から異物を省く装置であり，引用発明は，木を砕い

たパルプから異物を取り除く装置でした。技術内容と

しては実質同じですね。何回も無効審判事件が起こ

り，侵害事件も起こり，均等論まで認められながら，

最後は特許無効になった事件でした。

パルプの引用例は，最初数回の無効審判では見つけ

られていないのです。当業者は一生懸命に無効審判請

求するわけですが，最初数回の無効審判では当業者が

パルプの先行技術を見つけられなかったということ

は，第 29 条第２項の「前項各号に掲げる発明に基づい

て当業者が容易に発明できた」と言えるのかという疑

問があります。法律上の架空の想定を除いて，実質上は

できなかったのだろうと考えられるわけです。レンガ

成形プレス事件も，よく似た話ではないかと思います。

また，「前項各号に掲げる発明に基づいて」の「基づ

いて」は，「発明に」だけにかかっているのではなく，

「当業者」が基づいてと読めると考えることもできな

いでしょうか。つまり海苔事件のときのパルプの引用

例について，海苔の異物除去の当業者がパルプの発明

に基づくということはできないと考えるとすれば，法

律上の仮定状態においても，海苔事件を特許無効では

ないとする余地があるのではないでしょうか。現行法

の条文の素直な解釈によってもです。

【高瀬】今までの裁判所の判断だったら，IPDLの技術

分野が違っても，作用・機能が共通なもの，あるいは

課題が共通なものは引用発明としての適格性を有する

という過去の判決があり，もうそこは固まっていると

思います。特許無効審判の請求人と被請求人の代理人

の経験からお勧めとしては，第１引用例は必ず，同じ

技術分野のものを使うのです。それで足りないところ

を埋めるために，ちょっと違う技術分野の第２引用例

を持ってきます。

第１引用例と第２引用例は，機能・作用が共通です

から適用可能ですねと，そういう攻撃の仕方で攻めて

います。いきなり違う技術分野を持ってくるのは，そ

れは理論的には可能ですが，いきなりはしないほうが

いいです。このレンガ成形プレス機の件もそうです。

第１引用例は同じ技術分野の，医薬の錠剤をつくるも

のを第１引用例とし，その違いを埋めるところで使っ

ているのが，第２引用例として出てきているレンガ成

形プレスです。それの組み合わせは，私の記憶では，

作用・機能が共通ということで組み合わせ適用可能で

すねという論法だったと思います。

【保科】では IPDLやデータベースが充実してきた今

の段階であっても変わりませんか。

【高瀬】変わりませんね。特許無効審判を請求する立

場からいうと，第１引用例は，特許発明と同じような

分野のものを持ってくるほうがベターです。

【保科】メカニズム自体が，別のレンガ成形機のほう

がプレスとしてのメカニズムが非常に近いものがある

場合，それを第１引用例にするほうがいいという考え

進歩性判断の問題を探求する

パテント 2010 Vol. 63 No. 8− 24−



もあるかと思いますが。

【高瀬】そうではなくて，第１引用例は同じ技術分野

のものをベースとして持ってくるほうが説得力があり

ます。いきなり違う技術分野のものを持ってくるより

もです。まず特許発明のベースとなる構成をつぶしに

かかるためには，同じ技術分野の文献をまず持ってく

るのです。特徴的構成にはかなり違いがあっても構い

ません，まず同じ技術分野の文献を第１引用例として

持ってきます。

違いがもちろんありますから，そういう点をつぶす

ために，異なる技術分野のもので，作用・機能が共通

な文献を第２引用例として持ってきます。あるいは，

課題が共通ですね，というような理屈で第２引用例を

第１引用例にくっつけて攻めていくというのが，特許

無効審判を請求する側の説得力ある手法です。

【宍戸】２つの論点が考えられます。１つは，当業者

という判断基準ですが，日本ではほとんど争点になっ

ていません。ところが，アメリカでは当業者をどの技

術レベルの者にすべきかということを，専門家証人な

どによって結構厳しく認定しているのです。

アメリカ流に考えますと，生海苔の異物除去装置事

件も，海苔の技術とパルプの技術との間の当業者の技

術レベルが問われ，海苔の技術の専門家がはたしてパ

ルプの技術についての専門知識を持っているかという

議論になるのではないかと思います。判決では，技術

内容にほとんど差がないという判断であったように思

います。

当業者の問題は１つの論点として興味があるのです

が，まだ十分に議論がされていませんので難しいとこ

ろです。

あと１つは引用例の選択の点ですが，引用例は最も

近い技術分野でなくてはならず，本来は同一の技術分

野であることが原則だと思います。もし違っていた

ら，本願発明と引用例との技術分野の差が進歩性にど

ういうふうに影響するかが，争点の１つになるはずで

す。ところが，その争点が抜けたままで議論が進んで

いってしまうと，いつの間にか負けてしまったという

こともありえます。技術分野が違う引用例を選択した

ということは，容易想到をさまたげる要因となるかも

しれないという危険を含んでいるのです。しかし，そ

もそも，技術分野とはどの範囲までのことをいうのか

という大問題があります。

17．おわりに

【保科】今日の話で進歩性の議論がすべて網羅できた

というわけではなく，思い返して問題点として出てく

るものがあるでしょうし，例えば審査側との関係や，

外国絡みの問題も出てくると思います。できればまた

発展的に展開して進歩性を議論できればと思います。

【宍戸】先ほどの生海苔の事例において，海苔を扱う人

が当業者か，海苔の機械を操る人が当業者か，それと

もそのような機械を作る人が当業者か，その辺が難し

いところですね。議論としては興味があるところです。

【佐々木】前半で話題に挙がった差止めと，実用新案

と，発明の容易性について，この３つを組み合わせて

考えることもできそうだと思いました。

また，拒絶理由や無効審判で，異質な分野の証拠や

引用例を持ってこられた場合，阻害要因や組み合わせ

の困難性を主張するぐらいしかないと思っていました

が，宍戸先生のお話を聞いて，当業者の認定を議論し

たり，分野が違うこと自体に相違点を見出して主張し

たりすることもできるなとたいへん勉強になりまし

た。前半部分で話題に挙がった差しとめの件と，実用

新案と，発明の容易性について，この３つを組み合わ

せて考えることもできそうだと，きょう話を聞いてい

て漠然と思いました。また，どういう方向になるかわ

からないですけれども，この３つというのはおもしろ

い関連性があるなと思いました。

あと，最後の IPDL の話にも関係しますけれど，

やっぱり異質の分野の証拠や引例が持ってこられたと

きに，無効審判でもそうですけれども，阻害要因や，

組み合わせの困難性を主張するぐらいしか方法はない

なと，そういう頭でいましたが，宍戸先生の話を聞い

て，当業者の認定を議論するとか，分野が違うこと自

体に相違点を見出す，そういった主張というのは非常

に勉強になりました。

【米田】最初のほうで高瀬先生がおっしゃっていたよ

うに，実際，私たちが書いている明細書の発明という

のは，一つ一つのステップが小さいと言えばそのとお

りでして，それを何とか特許にしたいと思って仕事し

ています。そのときに審査官から引かれてくる引例を

見ると，私たちが書いている個々の要素というのは，

確かにどこかの引例に書かれてあるということが多く

あります。もうほんとうにどこにも開示されていない

ようなものは，極論，新規な元素を発見しない限り無
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理です。個々の要素はどこかに開示があるかもしれな

いけれど，それらを巧みに組み合わせたという新規な

構成，それによる新規な効果を生み出すことができ

た，というところに発明性を認めてほしいと思ってい

ます。つまり，私たちが特許を取りたいと思う発明

は，個々の要素を見れば確かにいろいろなところに書

かれてあります。けれども，組み合わせる（コンビ

ネーションさせる）という発想，そこに気がついたと

いうところに発明性を認めてほしいと思っています。

これが１つ。

もう１つは，全く関係ないような遠い分野から引例

を引っ張ってこられると，こちらもあまりにステージ

が違い過ぎて反論もしにくいという思いがあります。

例えば，極端にいうと，三輪車の発明に原子力発電と

かいう感じですが，それはちょっと反則じゃないかと

思うところがあります。

これについては，先ほど当業者というところで反論

できるのではないか，というお話だったのですが，私

がこの仕事を始めた 10 年ぐらい前は，余りに遠過ぎ

る場合は「動機づけがない」ということで，確かに反

論していました。

しかし，その後，「阻害要因がなければ組み合わせら

れる」というふうに言われ始めたので，そこの主張は

ほとんどあきらめて，新規な要素だけを主張するよう

になってきました。

最近また温情的な判決が出てくるようになってきた

ようで，「やっぱり動機づけがないから組み合わせら

れない」というふうに判断して，特許保護してくれる

ような判決にまたシフトしてきたように感じます。し

たがいまして，私たちとしては反論しやすくなってき

たかなという印象を最近受けております。

取りとめない話ですが，実際に日々の仕事のなかで

特許したい発明というのは小さいものが多いのです

が，そこに至る発明者の創意工夫のところをぜひ酌み

取ってご判断していただきたいなというふうに，日々

思っているところです。

【本田】渡部先生には最近の判例の解析もお話しいた

だき，高瀬先生には企業弁理士としてのご経験からの

お話もいただき，宍戸先生には裁判所のご経験からの

お話もいただきました。リパーゼ判決や機能的クレー

ム記載によるこの 15年間の実務への影響も振り返っ

ていただきました。次回はさらに多様な立場の方にも

出席頂いて，より発展した座談会を開催できればと思

います。本日はありがとうございました。
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