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要約編

１　研究会の概要

（１）	 研究体制
　特許機械，特許化学１，特許化学２，特許電気，意匠，商標の６分野に分け，分野ごとに，
具体的な事件を題材に，特許庁及び知的財産高等裁判所における判断等について研究を行った

（特許化学１：化学一般，特許化学２：医薬，バイオ）。
　各分野の検討メンバーは，企業の知財担当者，弁理士，弁護士，そして特許庁の審判長及び
審判官から構成され，また，オブザーバーとして，知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の
裁判官が参加した。
　研究会の座長は特許庁審判部首席審判長が務め，また，事務局は特許庁審判部審判課審判
企画室が担当した。

（２）	 研究対象事例
　研究対象事例として，①拒絶査定不服審判事件，無効審判事件，不使用取消審判事件又
は異議の申立てにおいて審決又は決定が確定している，②最終的に権利が存在していない，
との条件を満たすものの中から，審判実務上重要と思われる事例を合計１１事例選定した。
　日本知的財産協会，日本弁理士会，特許庁から提出された候補の中から，事件の種別（査
定系／当事者系），判決の結論（請求棄却／審決取消），検討の論点等のバリエーションを考
慮して，特許庁が選定した。
　各分野において，１～２事例の検討を行った（次ページ参照）。

（３）	 研究手法
　各事例の検討は分野別の会合において行われ，各分野１～２事例を２～３回の会合で検討した。
　具体的には，会合開催前に，特許庁参加者を中心に論点整理を行い，初めの会合において
特許庁参加者から事件の経緯及び論点の説明を行った。その後，次の会合までに，各検討メン
バーにより，論点に関する自身の意見のとりまとめ，論点の追加，また調査すべき事項があった
場合には，その調査・検討等を行った。
　そして次の会合において，各検討メンバーから，各論点に対する意見や調査結果を紹介し合
うとともに，事件の経緯，明細書等の記載，提出された証拠，当事者の主張，過去の判決例
等も踏まえて，議論が行われた。
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提供装置，情報処理
装置，およびプログ
ラム

登記識別情報保護
シール

加工飲食品及び容器
詰飲料

トレッドが高トランス
容量を有するエマ
ルジョンＳＢＲを含む
タイヤ

揺動型遊星歯車装置

※特許化学１：化学一般
　特許化学２：医薬、バイオ

ピリミジン誘導体

合わせガラス

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法２９条２項
（進歩性）
旧３６条５項１号
（サポート要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法３６条４項１号
（実施可能要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法１７条の２第
３項
（新規事項の追加），
同４４条１項
（分割要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

H29(行ケ)10148 H30.03.26 請求棄却
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建築板1

事例
番号分野

特
許
電
気

特
許
化
学
２

特
許
化
学
１

特
許
機
械

不服2017-000433 H29.06.05 請求不成立 

無効2017-800011 H30.09.25 請求成立

H29(行ケ)10176 H30.03.28 審決取消

特許法３６条６項１号
（サポート要件）
同２９条２項
（進歩性）

無効2017-800011 H29.08.21 請求不成立

H28(行ケ)10182
H28(行ケ)10184

H30.04.13 請求棄却

無効2015-800095 H28.07.05 請求不成立

H28(行ケ)10205 H29.06.14 請求棄却

異議2015-700019 H28.08.03 取消決定

H30(行ケ)10068 H30.12.10 請求棄却

不服2017-006211 H30.03.27 請求不成立

H30(行ケ)10022 H30.12.26 請求棄却

不服2016-016715 H29.10.02 請求不成立

H28（行ケ）10114 H29.05.10 請求棄却

無効2012-800135 H28.04.05 請求成立

H25（行ケ）10330 H27.03.11 審決取消

無効2012-800135 H25.10.30 請求不成立

H29(行ケ)10087 H30.05.14 請求棄却

無効2016-800014 H29.03.22 一部請求成立

審決結論
判決主文

審決日
判決言渡日

審判番号（審決）
事件番号（判決） 主な争点発明の名称

コート
意匠法４条２項
（新規性の喪失の
 例外）

9

ジョイントボックス
形状の立体商標11

事例
番号分野

意
匠

商
標

H29(行ケ)10234 H30.07.19 請求棄却

無効2016-880020 H29.11.21 請求成立

商標法４条１項１１号
（他の登録商標との
 類否）

10

H30(行ケ)10085 H30.12.20 請求棄却

不服2017-017053 H30.05.11 請求不成立

商標法３条１項３号，
同３条２項
（識別性）H24(行ケ)10346 H25.06.27 請求棄却

不服2012-005098 H24.08.27 請求不成立

審決結論
判決主文

審決日
判決言渡日

審判番号（審決）
事件番号（判決） 主な争点

意匠に係る物品／
商標
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要約編

２　研究結果要約

　本研究結果の要約を次ページ以降に示す。
　なお，本報告書に記載された意見は，本研究会に参加した検討メンバーの見解であり，特
許庁の公式見解ではない。

提供装置，情報処理
装置，およびプログ
ラム

登記識別情報保護
シール

加工飲食品及び容器
詰飲料

トレッドが高トランス
容量を有するエマ
ルジョンＳＢＲを含む
タイヤ

揺動型遊星歯車装置

※特許化学１：化学一般
　特許化学２：医薬、バイオ

ピリミジン誘導体

合わせガラス

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法２９条２項
（進歩性）
旧３６条５項１号
（サポート要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法３６条４項１号
（実施可能要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

特許法１７条の２第
３項
（新規事項の追加），
同４４条１項
（分割要件）

特許法２９条２項
（進歩性）

H29(行ケ)10148 H30.03.26 請求棄却
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番号分野

特
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気

特
許
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学
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特
許
化
学
１

特
許
機
械

不服2017-000433 H29.06.05 請求不成立 

無効2017-800011 H30.09.25 請求成立

H29(行ケ)10176 H30.03.28 審決取消

特許法３６条６項１号
（サポート要件）
同２９条２項
（進歩性）

無効2017-800011 H29.08.21 請求不成立

H28(行ケ)10182
H28(行ケ)10184

H30.04.13 請求棄却

無効2015-800095 H28.07.05 請求不成立

H28(行ケ)10205 H29.06.14 請求棄却

異議2015-700019 H28.08.03 取消決定

H30(行ケ)10068 H30.12.10 請求棄却

不服2017-006211 H30.03.27 請求不成立

H30(行ケ)10022 H30.12.26 請求棄却

不服2016-016715 H29.10.02 請求不成立

H28（行ケ）10114 H29.05.10 請求棄却

無効2012-800135 H28.04.05 請求成立

H25（行ケ）10330 H27.03.11 審決取消

無効2012-800135 H25.10.30 請求不成立

H29(行ケ)10087 H30.05.14 請求棄却

無効2016-800014 H29.03.22 一部請求成立

審決結論
判決主文

審決日
判決言渡日

審判番号（審決）
事件番号（判決） 主な争点発明の名称

コート
意匠法４条２項
（新規性の喪失の
 例外）

9

ジョイントボックス
形状の立体商標11

事例
番号分野

意
匠

商
標

H29(行ケ)10234 H30.07.19 請求棄却

無効2016-880020 H29.11.21 請求成立

商標法４条１項１１号
（他の登録商標との
 類否）

10

H30(行ケ)10085 H30.12.20 請求棄却

不服2017-017053 H30.05.11 請求不成立

商標法３条１項３号，
同３条２項
（識別性）H24(行ケ)10346 H25.06.27 請求棄却

不服2012-005098 H24.08.27 請求不成立

審決結論
判決主文

審決日
判決言渡日

審判番号（審決）
事件番号（判決） 主な争点

意匠に係る物品／
商標
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１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「建築板」とする
特許についての無効審判事件に関するもの
である。
　審決は，訂正を認めた上で，本件訂正発
明１及び２は，いずれも当業者が引用発明及
び周知技術に基づいて容易に発明すること
ができたものであると判断した（一部請求成
立審決）。
　判決は，審決の判断につき，相違点の認
定に誤りがあるものの，判決の相違点の認
定を前提としても，本件訂正発明１及び２は，
いずれも当業者が引用発明及び周知技術に
基づいて容易に発明することができたもので
あると判断し，原告の請求を棄却した。

２　検討事項及び検討結果
（１）検討事項１（発明の技術的課題の解決
の観点から，まとまりのある構成について，
審決と判決で認定が異なった理由は何か）
　本件判決は結論として，審決の結論を支持
したが，発明の技術的課題の解決の観点か
ら，「まとまりのある構成」については，認定
を異にしている。
　そこで，どのような場合に「まとまりのある

構成」といえるか，裁判例に照らしつつ検討
を行った。
ア　「技術的意義」の定義
　本判決の第４の３（１）エ（※裁判所 HP
で公開されている判決の２０頁）において，

「技術的意義」という用語が用いられている
ことから，「まとまりのある構成」を検討する
にあたって，「技術的意義」とはいかなる意
味かを検討した。
　「技術的意義」という語は，審査・審判実
務や裁判例においてしばしば使用されている
ものの，その定義が一意的に定められている
ものではない。
　まず，本判決における「技術的意義」は，
上記判示内容に鑑みて，発明の課題解決のた
めに意味のあること，といった趣旨で使用さ
れているであろうことについては概ね意見が
一致した。
イ　技術的意義の具体的内容について
　本判決のように「技術的意義」を，発明の
課題解決のために意味のあること，といった
趣旨で使用した場合，課題の内容如何によっ
て「技術的意義」の有無が左右されることと
なる。
　そこで，まず，裁判例における課題の認定

要 審判実務者研究会
報告書20194

要
約
編 事例１（特許機械）	

まとまりのある構成を単位とした相違点の認定

審判番号 無効２０１６－８０００１４号（特許５７１７９５５号） 
（平成２９年３月２２日：一部請求成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年５月１４日
平成２９年（行ケ）第１００８７号（請求棄却）

発明の名称 建築板

主な争点 特許法２９条２項（進歩性）
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について検討した。
　知財高裁平成２６年（行ケ）１０２１３号「検
査用プローブの製造方法事件」は，レーザ溶
接による検査用プローブの製造方法の発明に
関する裁判例であるところ，同裁判例は，課
題について，レーザ溶接の接合品質を高める
といった一般的・抽象的な認定を採用してい
ない。
　メンバーからは，同裁判例を指摘したうえ
で，課題を一般的・抽象的に認定すればする
ほど，「技術的意義」を有する範囲が拡がって，

「まとまりのある構成」と認定されやすくなり，
他方で課題を具体的に認定すると技術的意義
のある範囲が狭まり，ひいては相違点がばら
ばらに認定されやすいのではないか，という
意見があった。
　そういった観点に基づき，代理人業務を行っ
ているメンバーからは，クライアントから課題
について抽象的に広く認定されるような明細
書の記載を求められることも多いという意見
も出された。
　 他方で， 知財高裁平成２２年（ 行ケ）
１００７５号「換気扇フィルター事件」以降，
課題を具体的に認定するという傾向が続いて
いるという指摘があった。
ウ　まとまりのある構成について，審決と判
決で認定が異なった理由について
　本件の審判経過に鑑みると，もともと，シ
アン，マゼンタ，イエローの三色のインクに関
するクレームであったところを，審決の予告後
の訂正請求によって，ブラックのインクを追
加されたために，ブラックのインクについて
は，別異の相違点として審決がなされたので

はないかという意見があった。

（２）検討事項２（いわゆる「容易の容易」
について）
　本判決のいう「まとまりのある構成」と認
定できるか否か，という論点は，いわゆる「容
易の容易」の論理と関連して進歩性の判断の
結論に影響を及ぼしうる。
　ここで，主引例と本願発明との相違点につ
いて，例えば，「まとまりのある構成」でない
として独立に２個存在すると認定された場合
を想定する。その場合，相違点１と相違点２
に対応する副引例１，２が存在するならば，相
違点１と相違点２にそれぞれ，副引例１と副引
例２を適用する容易想到性があるか否かを検
討すればよい。
　ところが，同じ事例で，主引例と本願発明
との相違点について，独立の２個の相違点で
はなく，「まとまりのある構成」として１個の
相違点と認定された場合には，例えば，副引
例１に副引例２を組み合わせて副引例１を変更
した後に，変更された副引例１を主引例に組
み合わせる，あるいは，主引例に副引例１を
組み合わせた後に副引例１が組み合わされた
主引例に副引例２を組み合わせることについ
て容易想到性があるか否かを検討する必要が
あり，この場合，いわゆる「容易の容易」の
論点が発生する。
　近時，「容易の容易」の論理付けで進歩性
を否定することは出来ないとする裁判例が続
いていることから，いわゆる「容易の容易」
に関する判断についても，注視していく必要
があるという意見があった。

要 審判実務者研究会
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１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「揺動型遊星歯車
装置」とする特許についての無効審判請求
事件に関するものである。
　一次審決は，請求項１の「内歯揺動型内
接噛合遊星歯車装置」を「揺動型遊星歯車
装置」と上位概念化する補正は新たな技術
的事項を導入するものではないから，当初
明細書等の記載の範囲を超える不適法なも
のではなく，新規事項の追加にかかる無効
理由はないとして，請求不成立（特許は有効）
と判断した。
　それに対し，一次判決は，上記補正によっ
て新たに請求項の範囲に包含される外歯揺
動型遊星歯車装置のうち①型装置に関して，
新たな技術的事項を導入するものであるから，
上記補正を適法とした審決には誤りがあると
判断し，審決を取り消した。
　差し戻し審において，被請求人（特許権者）
は，発明を外歯揺動型遊星歯車装置のうち
②型装置に関するものに減縮する訂正請求
を行った。二次審決は，訂正を認めた上で，
外歯揺動型遊星歯車装置を包含する訂正発

明は，原出願の当初明細書等の全ての記載
を総合することにより導かれる事項との関係
において，新たな技術的事項を導入するもの
であり，分割出願要件違反であるとした。そ
して，本件出願の出願日の遡及は認められず，
訂正発明は原出願の公開公報により新規性
が否定されるとして，請求成立（特許は無効）
と判断した。
　二次判決は，審決の判断に誤りはないと
して，原告（特許権者）の請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（補正・分割の限界について）
ア　課題は，明細書に記載することが原則
であることについて
　課題について，ユーザーサイドからは，
明細書の作成にあたっては課題を適切に設
定して記載しておかないと補正・訂正に限界
が生じ得ることを意識している旨の発言があ
り，本件に限らず，課題を明細書に記載す
るのが原則であることについては，意見が
一致した。
イ　明細書の記載以外に技術常識も考慮し

要 審判実務者研究会
報告書20196

要
約
編 事例２（特許機械）

補正，分割における新規事項の追加

審判番号 
無効２０１２－８００１３５号（特許４８９７７４７号）

（平成２５年１０月３０日：請求不成立審決（一次審決）　→　審決取消）
（平成２８年４月５日：請求成立審決（二次審決）　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成２７年３月１１日（一次判決）
平成２５年（行ケ）第１０３３０号（審決取消）
知財高判平成２９年５月１０日（二次判決）
平成２８年（行ケ）第１０１１４号（請求棄却）

発明の名称 揺動型遊星歯車装置

主な争点 特許法１７条の２第３項（新規事項の追加），同４４条１項（分割要件）



要約編

て課題を認定することについて
　他方で，判例は，明細書の記載のみで課
題を認定しているわけではなく，技術常識も
考慮している。
　ユーザーサイドの意見として，他社の権利
のクリアランスを見極める際に，裁判所の判
断が予測困難では，判断に窮することもあ
るため，結論の予見性を確保するという観点
からは，原則として明細書をベースに課題を
認定してほしい，という意見もあった。
ウ　本件の原出願明細書に外歯でも実施で
きる等の記載が一行でもあったら判決の結
論は異なったか
　本件では，原出願明細書に内歯の構造を
前提とした課題しか開示されていなかったこ
とから，最終的には分割要件違反という結
論となった。本件の場合，明細書から外歯 1
型を想定できるのであるから，サポート要件
はクリアしているはずであるという見方で概
ね一致した。
エ　補正はせず，内歯型に留めておいて，
権利主張するに際しては均等論で争うべき
であったか
　本件についてみると，均等論の第５要件

（特段の事情）の点で，外歯２型については，
意識的除外とされる可能性があるという意見
も見られたが，近時の均等論に対する世界
的な傾向から考えると，無理に補正をする
必要はなかったのではないかという意見が多
数であった。
オ　本件を踏まえて，補正・訂正の限界を

意識した実務について
　明細書に，想定しうる構成について実施
できる旨の記載を一行程度でも入れておくこ
とは，補正や分割の余地を残すという観点
から実務においてきわめて有効であるという
意見も見られた。

（２）検討事項２（審決取消判決の拘束力に
ついて）
　二次審決が職権で分割要件違反を認定し
たとしても，一次判決で，上記「想定できる
としても」という旨を判示しているのである
から，せめて裁判所は二次判決ではその点
を踏まえて救済してほしかった，という意見
が見られた。

（３）検討事項３（訂正認容とした上で分割
要件違反としたことについて）
　本件は，登録される前の審査段階の補正
にて，内歯という限定をなくしている。この
ため，本件訂正２の請求時の明細書におい
て，その記載は既に内歯に限らないものと
なっている。
　そうすると，本件訂正２の請求は，特許
請求の範囲を外歯２型に減縮するものであっ
て（特許法１２６条１項１号に該当），訂正請
求の直前の明細書の範囲内であることから

（同１３４条の２第９項，同１２６条５項参照），
訂正請求は認めざるをえなかったのではな
いか，という点で意見が一致した。

要 審判実務者研究会
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要約編

１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「トレッドが高トラ
ンス容量を有するエマルジョンＳＢＲを含む
タイヤ」とする特許出願についての拒絶査定
不服審判事件に関するものである。
　審決は，引用発明としてエマルジョンスチ
レン/ ブタジエンコポリマー「Ｅ－ＳＢＲ」及
びシリカを含有するタイヤの発明を認定し，
本願補正発明は引用発明及び周知の技術事
項に基づいて当業者が容易に発明をすること
ができたものであるとした。その際，Ｅ－Ｓ
ＢＲやシリカ等の点に関して，本願補正発明
を，引用発明に対する選択発明であると認
めることはできず，これらの点を本願補正発
明と引用発明との実質的な相違点と認めるこ
とはできないとした。そして，独立特許要件
違反により本件補正を却下した上で，補正前
の本願発明について進歩性を有しない旨の
拒絶審決をした。
　判決は，審決が認定した引用発明及び相
違点の認定について，誤りはないとして，請
求を棄却した。

２　検討事項
（1） 検討事項１（刊行物１からＥ－ＳＢＲと

シリカの組合せを認定できるかどうかにつ
いて）
　刊行物１に，Ｅ－ＳＢＲとシリカの組合せ
は記載されているといえるかどうか，また ,
当業者が刊行物１からＥ－ＳＢＲとシリカの
組合せを認識できるかどうかについて検討を
行った。Ｅ－ＳＢＲとシリカの組合せは，直
接記載されているといえるかどうかは別とし
て，刊行物１から認識できるという意見で一
致した。その根拠も，刊行物１の請求項７，
請求項１４，及び段落【０００９】の記載で
あることでおおむね一致した。

（２）検討事項２（刊行物１からＥ－ＳＢＲと
高容量のシリカの組合せを認定できるかど
うかについて）
　刊行物１に，Ｅ－ＳＢＲと高容量のシリカ
の組合せは記載されているといえるか，また ,
当業者が，刊行物１からＥ－ＳＢＲと高容量
のシリカの組合せを認識できるかどうかにつ
いて検討を行った。刊行物１の実施例等にお
いて高容量のシリカが用いられていないこと
から，Ｅ－ＳＢＲと高容量のシリカの組合せ
は記載されていないという意見が多数であっ
た。しかし，当業者であれば，刊行物１の

要 審判実務者研究会
報告書20198

要
約
編 事例３（特許化学１）

数値限定発明における引用発明の認定

審判番号 不服２０１６－０１６７１５号（特願２０１４－５０９６９３号）
（平成２９年１０月２日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年１２月２６日
平成３０年（行ケ）第１００２２号（請求棄却）

発明の名称 トレッドが高トランス容量を有するエマルジョンＳＢＲを含むタイヤ

主な争点 特許法２９条２項（進歩性）



要約編

記載からＥ－ＳＢＲと高容量のシリカの組合
せを採用できるという点で意見が一致した。

（３）検討事項３（刊行物１の請求項７に基
づく引用発明の認定について）
　請求項に基づき引用発明を認定すること
が妥当かという問題意識の下，刊行物１の請
求項７がなかったとした場合に明細書の記載
から引用発明を認定すると前述の検討事項１，
２の結論に変化があるかについて検討を行っ
たところ，その場合でも本件については結論
に変化がないという意見で一致した。

（４）検討事項４（本願補正発明の効果につ
いて）
　まず，進歩性において検討すべき効果は，
本願発明と引用発明の相違点によってもたら
される効果であるか，本願発明が全体として
有する効果であるかについて検討を行い，そ
の上で，本願補正発明の効果は引用発明に
比して顕著な効果といえるか，及び，それに
関する審決の判断は妥当かについて検討を
行った。
　進歩性において検討すべき効果は，本願
発明と引用発明との相違点がもたらす効果
であるとする意見が多数であった。その上で，
本願補正発明の効果について検討したところ，
引用発明がＥ－ＳＢＲを含むことから，Ｓ－
ＳＢＲを使用する場合と比較して，Ｅ－ＳＢ
Ｒを使用する場合にウェットグリップが改善
できるという効果は，引用発明に比して顕著
な効果といえない点で一致した。また，（Ｅ
－ＳＢＲと共に）高容量のシリカを含むとい
う点を引用発明との相違点としても，本願明
細書の実施例からは，高容量のシリカを用

いることによる効果を把握できないから，当
該相違点がもたらす有利な効果は認められ
ないとの指摘もあった。最終的に，本願補
正発明の効果は引用発明に比して顕著なも
のではなく，それに関する審決は妥当である
という結論で一致した。
　さらに，シリカの量が１０５～１４５ｐｈｒ
の場合にそうでない場合に比してグリップ特
性が改善されるという実験結果が実験成績
証明書により提出されたとした場合に，本
願補正発明の効果をどう考えるかについて
議論した。本願明細書の段落【００１０】の
記載及び発明の解決しようとする課題に鑑
みれば，かかる実験結果を参酌することは
可能であり，本願補正発明は引用発明に比
して顕著な効果を有すると判断できるという
意見が出た。一方で，本願明細書にはシリ
カの量を調節することによってどのような効
果がもたらされるかが記載されていないか
ら，そのような実験結果は参酌すべきでは
ないとの意見もあった。

（５）検討事項５（本願補正発明の数値限定
を判決がどう認定したかについて）
　本願補正発明におけるシリカの用量の数
値限定について，判決ではこれをどのように
認定したかについて検討を行った。判決で
は，原告の主張を検討する中で，本願明細
書の実施例等の記載を検討し，シリカの用
量を１０５～１４５ｐｈｒと限定したことの技
術的意義は記載されていないと結論づけて
いる。これについて，実験成績証明書が提
出された場合には判断が異なった可能性は
あったとの意見が出された。

要 審判実務者研究会
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要約編

１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「合わせガラス」と
する特許出願についての拒絶査定不服審判
事件に関するものである。
　審決は，本願発明は，引用発明に基づい
て当業者が容易に発明をすることができた
ものであるとして進歩性を有しない旨の拒絶
審決をした（請求不成立審決）。なお，本願
発明は，審査段階の補正において「ただし，
可塑剤を含むものを除く」との特定がなさ
れているが，この除くクレーム補正の可否や，
補正後の請求項に係る発明の明確性等につ
いては争点とはされていない。
　判決は，審決が認定した本願発明と引
用発明の相違点の判断について誤りはなく，
手続違背もないとして，請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（本願発明の「可塑剤を含
むものを除く」はどのように解釈されるべき
かについて）
　本願発明の「可塑剤を含むものを除く」は，
審査段階において，進歩性欠如の拒絶理由
を回避するために導入されたものである。当
該拒絶理由で引用された主引用文献（特開

平０６－１４４８９１号公報）では，「可塑剤」
はＰＶＢと共に用いられるものであり，具体
的にはトリエチレングリコール－ジ－２－エチ
ルブチレート等であるが，当該「可塑剤」は，
本願発明の「変性ブロック共重合体水素化物

［Ｅ］」に対応する「可塑剤」と異なる可能性
がある。そこで，ある意味で機能的な記載で
ある「可塑剤」についての除くクレームをどの
ように解釈すべきかについて検討を行った。
　結果として，本願発明でいう「可塑剤」と
は「変性ブロック共重合体水素化物［Ｅ］」に
対応するものであり，本願発明はそのような
可塑剤を含む場合を除くと解釈されることで
意見が一致した。
　またこれに関連し，「可塑剤を含むものを
除く」という表現の明確性についても議論が
なされたところ，当該技術分野において「可
塑剤」という用語で物質を規定することは一
般的であるから，特許請求の範囲の記載と
しては明確であるとの意見が多数であった。

（２）検討事項２（引用発明の「ＰＶＢフィ
ルム」が可塑剤を含むか否かについて）
　引用発明の「ＰＶＢフィルム」が可塑剤を
含むか否かについて検討を行った。

要 審判実務者研究会
報告書201910

要
約
編 事例４（特許化学１）

除くクレームの解釈及び進歩性

審判番号 不服２０１７－００６２１１号（特願２０１５－５４２０６４）
（平成３０年３月２７日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年１２月１０日
平成３０年（行ケ）第１００６８号（請求棄却）

発明の名称 合わせガラス

主な争点 特許法２９条２項（進歩性）



要約編

　その結果，主引用文献にＰＶＢフィルムが
可塑剤を含むか否かについて記載がないた
め，「可塑剤を含むか否か不明なＰＶＢフィ
ルム」が認定できる点で一致し，実際に可
塑剤を含むのかそうでないのかは参酌する
技術常識によって異なるとの結論に至った。

（３）検討事項３（引用文献２の中間膜が可
塑剤を含むか否かについて）
　引用文献２の中間膜が可塑剤を含むか否
かについて検討を行った。
　その結果，引用文献２には配合剤として
可塑剤が挙げられていないこと，実施例に
おいて可塑剤を添加せずに膜を形成できて
いること等から，中間膜として可塑剤を含ま
ないものが認定できるとの結論に至った。
　

（４）検討事項４（引用発明のＰＶＢフィル
ム中間膜を , 引用文献２の中間膜に置き換
えることを当業者が容易に想到し得るか否
かについて）
　当該中間膜の置き換えを当業者が容易に
想到し得るか否かについて検討を行った。
　結果として，中間膜の置き換えを当業者
が容易に想到し得るという意見で一致した。
その根拠としては，技術分野や課題の共通
性，機能や構造の共通性，置き換えによる
予想し得ない格別顕著な効果が認められな
いことが挙げられた。

（５）検討事項５（補正要件を満たし進歩性
を有する「除くクレーム」は，どのようなも
のかについて）

　本願発明は「可塑剤を含むものを除く」と
いう発明特定事項を有する，いわゆる「除く
クレーム」である。このような「除くクレー
ム」は，請求項に係る発明が引用発明と重
なるために新規性等（特許法 29 条1項 3 号，
同 29 条の 2 又は同 39 条）が否定される
場合に，その重なりのみを除くために用いら
れることが多いが，その他に，本願発明の
ように，進歩性の拒絶理由を回避するため
に用いられる例も見受けられる。そこで，進
歩性を有する「除くクレーム」（当然の前提と
して，補正要件を満たすことも必要である）
とはどのようなものかについて，以下の例を
想定しつつ検討を行った。
ア．主引例の請求項１に現れている必須構成
を除く場合
イ．主引例の請求項１にはないが，実施例に
おける必須（あるいはそう思われる）構成を
除く場合
ウ．副引例の必須構成を除く場合（例えば，
本願がＡ，Ｂ，Ｄ，主引例がＡ，Ｂ，副引
例がＡ，Ｃ，Ｄの時に「Ａ，Ｂ，Ｄ，ただし
Ｃを除く」）
　まず，補正要件を満たすか否かを新たな
技術的事項を導入するものか否かの観点で
判断し，続いて，それとは別に進歩性につ
いて判断されるべき，という認識を改めて共
有した。一方で，補正要件を満たすか否か，
進歩性を有するか否かは案件の具体的な内
容に依ることから，一般的にどのような「除
くクレーム」であれば補正要件を満たし進
歩性を有するかについて結論は出なかった。

要 審判実務者研究会
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１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「加工飲食品及び
容器詰飲料」とする特許についての異議申
立事件に関するものである。
　異議申立は，本件特許は特許法３６条４
項１号及び同条６項２号に違反する出願に対
してされたものであることを理由としている。
　異議決定においては，訂正を認めた上で，
本件特許明細書の発明の詳細な説明は，本
件訂正発明１～９について，当業者がその
実施をすることができる程度に明確かつ十
分に記載されたものでないため，特許法３６
条４項１号に規定する要件を満たしておらず，
また，本件訂正発明１～９の特許請求の範
囲の記載は，特許法３６条６項２号に規定す
る要件を満たしていないと判断した（取消決
定）。
　当該決定に対して特許権者が提起した決
定取消訴訟において，判決は，本件特許明
細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件
発明の実施をすることができる程度に明確
かつ十分に記載されていないから，特許法
３６条４項１号に規定する要件を満たしてい
ない旨の決定の判断に誤りはないとして，原
告（特許権者）の請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（不溶性固形分の割合の測
定方法に関する判断（実施可能要件違反）
の妥当性及び明確性要件違反を争点とする
ことの可能性について）
　裁判所が，本件発明に係る加工飲食品に
は一定程度の粘度を有する場合が想定され
るという前提に立ち，その場合について発明
を実施できないから，本件発明は実施可能
要件に違反するものであると判断したことに
ついては妥当であるとの見解でほぼ一致した。
　一方で，本件特許明細書は，段落【００３６】
に測定方法を伴う不溶性固形分の定義を記
載した上で，さらに段落【００３８】に，定
義にしたがって水で希釈しても「なお粘度を
有している場合」に適宜水洗し, 正しく測定
する必要があると記載しており，結局，不
溶性固形分の測定方法が特定できず, 不溶
性固形分がいかなるものか不明といえるため，
裁判所は特許請求の範囲の記載が明確性要
件を満たしていないとする理由を主に判断し
ても良かったのではないかとの意見があった。

（２）検討事項２（段落【００３８】の削除
について）

要 審判実務者研究会
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要
約
編 事例５（特許化学２）

明細書の矛盾記載による実施可能要件違反と当該記載の削除について

審判番号 異議２０１５－７０００１９号（特許５６９４５８８号）
（平成２８年８月３日：取消決定　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成２９年６月１４日
平成２８年（行ケ）１０２０５号（請求棄却）

発明の名称 加工飲食品及び容器詰飲料

主な争点 特許法３６条４項１号（実施可能要件）



要約編

　段落【００３８】の訂正請求による削除が
認められる可能性について検討した。裁判
所は本件発明に係る加工飲食品が一定程度
の粘度を有する場合も想定されることを前
提としており，かかる前提の元では ,そのよ
うな訂正は認められない可能性が高いとの
意見が大勢を占めた。訂正の目的は，明瞭
でない記載の釈明と整理できるものの，段落

【００３８】では，当該方法を採用しないと
正確に不溶性固形分を測定することができ
ないとされている以上，当該記載を削除して
しまうと，不溶性固形分の意味する内容が
変わり，当該訂正は実質上の特許請求の範
囲の拡張又は変更に該当することになるため，
というのがその理由であった。
　一方で，当該記載の削除が，審査段階等
における補正によって行われた場合には，認
められる可能性もあるという意見もあった。

　さらに，同段落を削除せずに，実施可能
要件違反の指摘を解消するために特許権者
が取り得た手段についても検討した。特許
権者としては，なお粘度を有しており，本来
篩を通るべき不溶性固形分が篩上に残って
しまった場合にあたるか否かは，通常，当
業者が判別できるという点等をより丁寧に説
明し，現状の記載であっても十分に実施可
能であることを主張できたのではないかとの
意見があった。
　一方で，特許権者は，なお粘度を有する
場合はほとんどないという立場を取っている

ため，ほとんど想定されない場合について
詳細な主張をすることは，全体の主張とのバ
ランスから難しかったのではないかとの意見
もあった。また，特許請求の範囲の記載か
らすれば，本件発明は，幅広い飲食品を対
象としているものであり，飲食品毎に，繊維
質であるか否か等の要因によって，篩い分け
のしやすさ等は大きく違うと考えられるから，
それらを一律に議論することが困難である
点も特許権者の主張が採用されなかった要
因ではないかとの指摘もあった。

（３）検討事項３（実施可能要件違反とされ
ないための当初明細書の記載について）
　段落【００３８】を記載する場合には，実
施可能要件違反の指摘を受けないようにす
るために，当初明細書において「なお粘度を
有している」か否かの判断基準や，「水洗」
を要する場合の基準を，もう少し詳細に記
載すべきであったという指摘もなされた。

　段落【００３８】を記載しない場合には，
本件特許について，実施可能要件及び明確
性要件を満たすとの判断がなされるであろう
という意見で全員が一致した。ただし，篩
にかけた際に，本来篩を通過するべきもの
が凝集して塊となる等，正確に測定できな
い場合には，本件特許発明の課題である粗
ごし感等が表れない可能性が考えられ，サ
ポート要件違反あるいは実施可能要件違反
とされるおそれがあるとの意見があった。

要 審判実務者研究会
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要約編

１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「ピリミジン誘導体」
とする特許についての無効審判事件に関す
るものである。
　審決は，訂正を認めず，別件確定済み審
判（無効２０１４－８０００２２号）で行われ
た訂正後の請求項１，２，５，９～１２について，
進歩性に係る無効理由１及びサポート要件に
係る無効理由２について，いずれも理由がな
いと判断した（請求不成立審決）。
　当該審決に対して審判請求人が提起し
た審決取消訴訟の争点は，①訴えの利益，
②進歩性の有無，③サポート要件違反の有
無であり，判決では訴えの利益を認めた上，
本件特許が進歩性を有し，サポート要件も
充足するとして，原告の請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（進歩性の判断について）
ア　「膨大な数の選択肢」及び「積極的ある
いは優先的に選択すべき事情」について
　裁判所の判示事項の，「当該刊行物に化合
物が一般式の形式で記載され，当該一般式
が膨大な数の選択肢を有する場合には，特

定の選択肢に係る技術的思想を積極的ある
いは優先的に選択すべき事情がない限り」
具体的な技術思想を抽出できないという観
点について議論した。
　その中で「膨大な数の選択肢」や「積極
的あるいは優先的に選択すべき事情」の基
準が明確ではなく，見極めが難しいとの見
解で一致した。例えば，実施例がなく，単
に “ 特に好ましい” 選択肢としての記載があ
るのみの場合や，“ 特に好ましい ”とされる
選択肢が多数ある場合にも「積極的あるい
は優先的に選択すべき事情」があると判断
されるのか等について，本件判決では明らか
になっていないとの認識を参加者の間で共有
した。
イ　主引用発明と副引用発明の認定手法に
ついて
　本件判決では，主引用発明の認定のあり
方は，副引用発明の認定においても同様に
当てはまる旨判示している。
　一方で，実務的には，複数の文献を組み
合わせる場合には，主引用文献から主引用
発明の認定を行う一方で，副引用文献につ
いては，その記載から，発明ではなく，技

要 審判実務者研究会
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要
約
編 事例６（特許化学２）

主副引用発明の認定手法，発明の課題の記載のあり方

審判番号 無効２０１５－８０００９５号（特許２６４８８９７号）
（平成２８年７月５日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年４月１３日
平成２８年（行ケ）第１０１８２号「第１事件」
平成２８年（行ケ）第１０１８４号「第２事件」（請求棄却）

発明の名称 ピリミジン誘導体

主な争点 特許法２９条２項（進歩性），旧３６条５項１号（サポート要件）



要約編

術常識や周知技術等の技術的事項を認定す
る審決もあり，副引用発明の明確な認定を
することなしに，組み合わせの論理付けを
行っている場合もあるとの認識で一致した。
ウ　審決と判決とで判断の論理が異なる点
について
　審決は，甲１発明において，甲２の記載に
基づいて「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３） 

（ＳＯ２ＣＨ３）」に置換する動機付けがない
点に重きを置く一方で，判決は，「ピリミジン
環の２位の基を『－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ ’）』
とする具体的な化合物という副引用発明が
認定できない」としており，両者の論理が相
違する点についても議論した。
　本件発明と甲１発明は，いずれもＨＭＧ－
ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物に
係る発明であるところ，甲１には，実施例
に，本件発明と「ピリミジニル置換された
特定構造を有する（開環）ラクトン」という
点で骨格が共通する化合物が記載されてい
る。一方，甲２には，（開環）ラクトン骨格
を有する化合物は記載されておらず，置換ピ
リジン化合物がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害
活性を示すとの一般的な記載はあるものの，
当該活性を確認した実施例等の記載もない。
このような状況下，審決では，おそらく化学
分野の技術常識に照らして，甲１発明におい
て，イミノ基の置換基をメチル基からアルキ
ルスルホニル基に置換することを想到し得た

か否かを検討したのではないかとの指摘が
あった。

（２）検討事項２（サポート要件の判断につ
いて）
ア　本件審決・判決の判断について
　審決・判決のサポート要件の判断につい
て，ほぼ異論は無いことで意見が一致した。
特に，サポート要件と進歩性の判断基準の
違いに関し，サポート要件における発明の課
題の認定は，あくまでも，明細書の記載に
基づいて行うべきであって，進歩性の判断の
ように従来技術よりも効果に優れた化合物を
提供することまでは求めるべきではない，と
いう判断は妥当であるとの見解で一致した。
イ　明細書における課題の記載のあり方
　明細書中の課題の記載のあり方について
は，レベルの高い課題を記載すると，サポー
ト要件違反を問われる可能性が高くなる一
方で，レベルの低い課題を記載すると，同
要件違反を問われる可能性は低くなるものの，
逆に，発明に大した効果がなく，進歩性が
無いとされる可能性があるため，両者のバラ
ンスを意識することの重要性が指摘された。
　また，化学分野では，数値範囲の限定を
伴う発明の場合，範囲全体に亘って課題が
解決されているかどうかがよく議論になると
いった意見が挙げられた。
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要約編

１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「登記識別情報保
護シール」とする特許についての無効審判事
件に関するものである。
　一次審決（以後「審決」という）は，本件
請求項の記載はサポート要件に適合すると
しつつ，引用発明との相違点につき，引用
発明及び周知の技術的事項により当業者に
とって容易に想到できた事項とはいえないと
した（請求不成立審決）。これに対して審決
取消訴訟が提起され，判決は，原告（審判
請求人）の取消事由（相違点の判断の誤り）
は理由があると判断した（審決取消）。
　二次審決では，上記相違点につき，引用
発明及び周知の技術的事項に基づいて容易
に想到できた事項であるとした（請求成立
審決）。

２　検討事項
（１）検討事項１（無効理由１（サポート要件）
について）
　被告主張包含例が本件発明に含まれるか
否かにつき，本件課題についての観点，及
び本件課題を解決できる範囲を超えた発明

が請求項に記載されているか否かの観点に
分けて検討を行った。
　本件課題は，被告主張包含例の従来技術
における課題であるから，被告主張包含例
においても生じる課題であると考えた判決の
判断は妥当との意見が多数を占めた。
　本件課題を解決できる範囲を超えた発明
が請求項に記載されているとの原告の主張
については，請求項に課題を解決できる範
囲を超えた発明も含まれ得るとの意見と，サ
ポート要件違反とまではいえないとの意見が
ある一方で，被告主張包含例は明細書に記
載がないものであるため，その主張には飛
躍があるなどの意見があった。
　無効理由１については，他にも，請求項に
機能的記載があることにより明細書記載の
事項以外が本件発明に含まれるとの仮想主
張は成立し得るかについて検討を行った。

（２）検討事項 2（ 無効理由２（進歩性）に
ついて）
　ア）技術分野，イ）課題，ウ）動機付け，
エ）相違点に係る作用・機能の違い，など
の観点に分けて検討を行った。

要 審判実務者研究会
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約
編 事例７（特許電気）

組み合わせの動機付けの存否と判断手順

審判番号 
無効２０１７－８０００１１号（特許６０３５５７９号）

（平成２９年８月２１日：請求不成立審決（一次審決）　→　審決取消）
（平成３０年９月２５日：請求成立審決（二次審決）　　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年３月２８日
平成２９年（行ケ）第１０１７６号（審決取消）

発明の名称 登記識別情報保護シール

主な争点 特許法３６条６項１号（サポート要件），同２９条２項（進歩性）



要約編

ア　技術分野（甲３発明の用途）について
　審決が甲３発明の用途を「葉書」に用い
るものとした点につき，必ずしも限定解釈を
行ったとはいえないとの意見が多数を占めた。
イ　課題（本件発明，甲１発明，甲３発明）
について
　本件課題が，登記識別情報保護シールに
おける周知の課題であって特殊な課題とはい
えず，また審決と判決との間に判断構造の違
いはないとの点で意見の一致をみた。
ウ　動機付けについて
　動機付けの存否に関する判断で，審決と
判決で結論が異なった原因について検討を
行った。
　審決において，甲３発明において本件課
題が自明とはいえないとした点，及び，甲１
発明と甲３発明との間に共通する課題がない
とした点で，結論に違いが出たという意見が
多数を占めた。
　審決では，動機付けの存否に関し丁寧に
検討を行っているが，甲９を材料に ,「周知
の課題」や「内在する自明の課題」といった
部分をもとに判断すれば，容易想到との結
論となった可能性はあるとの意見があった。
　一方，判決において，本件課題が周知な
課題であることを前提として，本件課題に接
した当業者は，粘着材層が登記識別情報の

上に付着しないように工夫するものであると
した点や，甲１発明に甲３発明を適用すると
本件課題が解決されるとした点については，
やや結論ありきの判断のようであり，後知恵
のようにみえるとの意見があった。
　当たり前過ぎるために公知例がみつか
らなかったケースではないか，との意見も
あった。
　判決の結論は是認できるとの意見が大多
数であった。
エ　相違点に係る作用・機能の違いについて

（甲３発明（副引用例）の機能・作用が，直接
本願の機能・作用（効果）と対応していな
い点）
　甲３号証には，何回もシールを貼った後に
剥がすことは記載されていないが，秘密情
報が書いてある部分に接着層が貼られない
ようにすることは記載されているとの意見が
あった。

　無効理由２については，他にも，判決中
に示された「当業者」の概念について検討を
行った。

　また，審決，判決ともに触れられること
が無かった，請求項の記載の明確性につい
ても，補助的に検討を行った。

要 審判実務者研究会
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要約編

によって，相違点２に係る構成を導き出すこ
とが当業者にとって「適宜」である，との新
たな判断基準を示したものといえるかどうか，
引用例１の「仮情報」を「固定情報」とする
ことに，阻害要因はないのか等について検
討を行った。
　検討の結果，判決において，顧客口座情
報，口座番号等の「固定情報」を通信端末
から提供装置が受信するのが，引用例１及び
２に記載された発明より「さらに前の従来技
術」とした点は，過去に類例がない表現で
あるものの，さらに前の従来技術であること
は理解できるとの意見が多数を占めた。ま
た，新たな判断基準を示したとまではいえ
ないとの意見が多数を占めた。
　出された意見としては次のようなものが
あった。
・引用例１における課題の「携帯電話等の携
帯端末装置をカード代わりにして口座取引を
行う実験」や引用例２における「口座番号等
の高いセキュリティが必要な情報をＮＦＣ通
信（短距離無線通信）でＡＴＭに送信する」
ことよりも，さらに古い原始的な技術である
ことを，裁判官の経験に基づいて認定してい
るものと思われる。

１　事件の概要
　本件は，発明の名称を「提供装置，情報
処理装置，およびプログラム」とする特許
出願についての拒絶査定不服審判事件に関
するものである。
　審決は，本願発明と引用発明との各相違
点につき，引用発明及び周知の技術的事項
により当業者が適宜なし得たものであるとし
た（請求不成立審決）。
　これに対して審決取消訴訟が提起され，
判決は，相違点２の判断において，引用発
明の「仮情報」は「固定情報」であることが
示唆されている旨の本件審決の判断に誤り
があるが，容易に想到することができた旨の
本件審決の判断は，結論において正当であ
ると判断した（請求棄却）。

２　検討事項
（１）検討事項１（相違点２の容易想到性に
ついて）
　判決において説示される，「「固定情報」
を通信端末から提供装置が受信する」のが，
引用例１や引用例２よりも「さらに前の従来
技術」であるとした点，従来技術よりも「さ
らに前の従来技術」であることを示すこと
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約
編 事例８（特許電気）

引用例よりさらに前の従来技術に基づく判断

審判番号 不服２０１７－０００４３３号
（平成２９年６月５日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年３月２６日
平成２９年（行ケ）第１０１４８号（請求棄却）

発明の名称 提供装置，情報処理装置，およびプログラム

主な争点 特許法２９条２項（進歩性）



要約編

本願発明との相違点を①固定情報を第１情
報処理装置からネットワークを介して受信す
るか否か，②ＨＦ帯ＲＦＩＤを用いた直接通
信によって固定情報を通信端末から提供装
置が受信するか否か，の２点とすれば，阻
害要因はなく，容易想到性を無理なく言え
たのではないか。
・引用例２から，「携帯通信端末からキャッ
シュカード情報（口座番号等）を受信し，
キャッシュカード情報が正しければ，チャー
ジする。」という主引用発明を認定すると，
本願発明との相違点は，「固定情報」を第１
情報処理装置からネットワークを介して受信
するか否か，だけになると考える。
・相違点２を，「財物を提供可能な状態に置
くために，第１情報処理装置から通信端末
と提供装置が」，本願発明では「「固定情報」
を直接受信する」のに対し，引用発明では「「仮
情報」を受信して，「固定情報」に変換する」
点とし，「仮情報」は「固定情報」と対応す
るもので実質的に相違しないという示唆等も
あると考えることもでき，引用発明における

「仮情報」からの変換という処理を介在させ
ないで，「「固定情報」を直接受信する」こと
は容易想到であると言いやすいように思う。

（３）検討事項３（引用例２の扱いについて）
　引用例２について，審決では，相違点１の
判断において，「ＨＦ帯ＲＦＩＤを用いて近距
離の直接通信を行うこと」が周知であること
を裏付けるために用いていたのに対し，判決
では，相違点２の判断のために記載を参酌
した点につき，原告に対する手続保障の機
会が失われたことにはならないかについて検
討を行った。
　手続保障の機会が失われたとまではいえ
ないとの意見が多数であった。

・本願明細書の段落７，並びに第１実施例及
び第４実施例からみて，「さらに前の従来技
術」であることは原告が自認しているように
も思われる。
・「固定情報」という表現を用いると，引用
発明の「仮情報」から導き出しにくいと考えて，
補正でクレームに入れられた表現であるとの
印象を受ける。
・判決において，「さらに前の従来技術」と
いったのは，文献をみるまでもない技術とい
う程度の意図ではないか。
・組み合わせの際の阻害要因というのは，本
願発明の主要な構成に関する部分で生じる
問題であり，本件の場合，引用発明の「仮
情報」を「固定情報」にすること自体は，発
明の主要部といえるような部分ではないので，
阻害要因については問題とされないものと考
える。

（２）検討事項２（「示唆」及び「実質的に
相違」について）
　審決では，引用発明の「仮情報」を「固
定情報」として生成することが引用例１に「示
唆」されていることを示し，本願発明の「固
定情報」と引用発明の「仮情報」とは「実
質的に相違しない」ことを示したのに対し，
判決では，いずれも否定されたが，引用例
１から，「当該発明の特徴点に到達するため
にしたはずであるという示唆等」を導き出す，
他の考え方はあるかとの点について検討を
行った。
　出された意見としては，次のようなものが
あった。
・引用例１の段落７に基づき，「携帯端末装
置に保管された顧客口座情報を取得し，こ
の顧客口座情報に基づいて取引を行う現金
自動取引装置。」という主引用発明を認定し，
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１　事件の概要
　本件は，物品の名称を「コート」とする意
匠登録についての無効審判事件に関するも
のである。
　審決は，本件登録意匠の出願前にインター
ネットにより公開された引用意匠（甲１３の１
及び甲１３の２）につき，本件登録意匠と類
似すると判断し，これを踏まえ、被請求人
が意匠法４条３項に基づき証明書に記載し
た公開意匠（甲２）と，引用意匠とを比較
し，両者は同一の範囲内には無いと判断し
た。結果，同４条２項の適用はなく，登録
を無効とすべきとした（請求成立審決）。
　判決も，同４条２項の適用を否定し，原告

（審判被請求人）の請求を棄却した（請求棄
却判決）。

２　検討事項
（１）検討事項１（意匠の認定（各パーツの
組合せ態様）について）
　審決や判決の意匠の認定を踏まえた上
で，本件登録意匠・公開意匠・引用意匠そ
れぞれの意匠の認定について検討を行った
が，本件登録意匠及び公開意匠については，
図面の表し方や分野の特性に鑑み意匠の認

定が挙げられたのに対し，引用意匠の認定
については，審決や判決と同じく考えるべき
との共通認識であった。

（２）検討事項２（一意匠なのか，多意匠な
のかについて）
　本件登録意匠に表された各々の態様は，
本件登録意匠の物品分野がコートであるこ
とや，本件登録意匠の流通態様がフードや
ファーが組み合わさって市場で流通している
こと等を鑑みれば、本件登録意匠は一意匠
であるという意見が多数を占めた。

（３）検討事項 3（新規性喪失の例外（意匠
法第４条第２項）の適用について）
ア　本件証明書において，どのような記載
があれば「フード部にファーが存在する」形
態を特定し得たのかという点について検討を
行ったところ，本件の証明書からは，本件
の公開意匠において，ファーの具体的な形
態と，これとフード部との具体的な関係が導
き出されるものではないため，「フード部に
ファーが存在する」の記載があったとしても，
判決の結論は変わらないという意見が多数
であった。
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編 事例９（意匠）

新規性の喪失の例外規定における証明書添付の公開意匠と引用意匠の同一性

審判番号 無効２０１６－８８００２０号（意匠１５３７４６４号）
（平成２９年１１月２１日：請求成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年７月１９日
平成２９年（行ケ）第１０２３４号（請求棄却）

意匠に係る物品 コート

主な争点 意匠法４条２項（新規性の喪失の例外）
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イ　本件公開意匠は，「フードにファーの付
いたコート」の形態を有していると認定でき
るかという点について，審決・判決の評価
を踏まえ，検討を行った。この点，本件公
開意匠と引用意匠とは，同一とは言えない
とした審決及び判決と同意見との声が多数
を占めた。
ウ　最後に，本件から浮かび上がる意匠実
務における留意点について検討を行ったとこ
ろ，①権利化を予定している意匠は，公開
前に出願することが大前提であり，意匠法４
条２項は非常手段と考えるべきである，②仮

に公開後に意匠登録出願を検討しなければ
ならず, 同４条２項の手続きの申請を行う際
は , 新規性喪失の例外規定の適用を受けよ
うとする者が責任を持って，出願前の公開
行為について十分な情報収集にコストをかけ
たうえで出願する必要がある，③意匠出願
前に公開された自身の製品によって本願意
匠の出願が拒絶されることを防ぐために，少
しでも拒絶理由となる可能性のある意匠は，
まず意匠法４条２項の適用を求めるべきであ
る，以上の点を参加者全員の共通認識とす
ることができた。
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【ネックにファーを取り付
けた状態の斜視図】

※本願登録意匠、公開意匠及び引用意匠の詳細は研究結果詳細を参照

本件登録意匠

引用意匠 公開意匠

【斜視図】　
【ブローチを付け，フード及びファ
ーを外した状態の参考斜視図】
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取引者の理解力と注意力等に関する事実を
証拠に基づき認定しないことには，説得力
がないのではないかとの意見が述べられた。
一方で，引用商標の称呼の認定手法につい
て，判決の認定手法に対して特に異論は出
なかった。
　両商標から生じる称呼の類否について，
判決は，本願商標につき「ヴィオレ」の称呼
が生じる場合があるとしておきながら，本願
商標と引用商標との称呼が「類似するとはい
えない」と判断した。この点についてもう少
し詳細な説明があったほうがよいのではない
かとの意見が多数を占めた。
イ　二段書きからなる商標の称呼の認定手
法について，判決は，引用商標の要部を欧
文字部分の「Ｖｉｏｌｅｔ」であるとしつつ，
当該欧文字部分の称呼が「ヴィオレ」である
と認定していると考えられる。要部が欧文字
部分であるという結論に違和感はないとの
意見が多数であった。
ウ　観念の認定について，「Ｖｉｏｌｅｔ」は，
英語でもフランス語でも紫色の一種として観
念が同一又は類似していると判断したのでは
ないかと指摘するものがあった。

１　事件の概要
　本件は，「Ｖｉｏｌｅｔ」の欧文字からなり，
第９類「電子出版物」，第１６類「雑誌，書籍」，
第３５類，第４１類及び第４５類の商品・役
務を指定商品・役務とする商標についての拒
絶査定不服審判事件に関するものである。
　審決は，本願商標と引用商標「 　　　」
は互いに相紛れるおそれのある類似の商標
であり，かつ，本願商標の指定商品は，引
用商標の指定役務（第３５類の小売等役務）
と類似するから，本願商標は商標法４条１項
１１号に該当し，請求は成り立たないとの審
決をした。
　判決は，本願商標は引用商標に類似する
商標であり，引用商標の指定役務に類似す
る商品について使用をするものであるから，
商標法４条１項１１号に該当し，原告が主張
する取消事由は理由がないとして，原告の
請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（商標の類否判断について）
ア　本願商標の称呼について，判決の認定
を是とする場合，取引の実情ないし需要者・
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編 事例１０（商標）

欧文字商標及び商品・役務間の類否

審判番号 不服２０１７－０１７０５３号（商願２０１６－２１２９４号）
（平成３０年５月１１日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成３０年１２月２０日
平成３０年（行ケ）第１００８５号（請求棄却）

商　標
　
　　

主な争点 商標法４条１項１１号（他の登録商標との類否）
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ではなく，各商品及びその商品の小売等役
務の個別の取引事情に応じて非類似との判
断がなされることもあるのではないかとの指
摘がなされた。
　審判や訴訟段階においては，類否判断に
おける個別の取引実情について，より具体的
に主張していく必要があるのではないかとの
指摘があった。
　企業によっては，出願の際に，取り扱う
商品を指定商品とせず，当該商品にかかる
小売等を扱う役務を網羅的に指定して商標
登録するという知財戦略があり，本件の引
用商標もその一環ではないかとの指摘がな
された。

（３）検討事項３（その他）
　欧文字商標と関連して，近時増加してい
る中国語の簡体字等からなる商標の特徴に
ついて議論が及んだ。これら商標は，構成
が漢字である点が日本語の商標と共通する
が，称呼や観念が日本語の場合と異なるケー
スが生じやすいという問題意識が共有され
た。中国語等，外国語を含む商標を日本で
出願する際，その意味や音訳を願書に記載
させるという工夫も一案であるとの指摘が
あった。また，我が国で使用される商標で
ある以上，需要者は一般的には我が国の需
要者であることを前提にすべきであって，中
国語商標における類否の検討については，
特別な事情がない限り，中国国内において
使用される読み方（称呼）や意味（観念）を
第一次的な事情として考慮すべきではないと
の指摘があった。

エ　外観の認定について，判決は，「Ｖｉｏｌ
ｅｔ」の欧文字を両者の外観の共通点として
認定した。審決は，外観全体の相違点は認
めつつも両者の外観を類似するものと認定し
た。本件は，デザイン性が高くかつ可読性
を欠く図案を「Ｖｉｏｌｅｔ」の文字の中に混
ぜるなどの工夫がないと外観の類似性を回
避するのは難しい事案との意見が述べられ
た。判決は，両商標の類否判断の理由として，
外観を最初の項目として挙げていることから，
外観の共通性が一番の決め手になったので
はないかとの指摘があった。
オ　取引の実情（需要者の注意力）の認定
について，審決及び判決いずれにおいても，
商標の類否の認定の際，取引の実情につい
て，詳細な認定はなされていない。この点
について，①原告が主張していないことが理
由ではないかとの指摘及び②そもそも審決
においては，あまり認定されないことが多い
印象であるとの指摘があった。

（２）検討事項２（商品と役務の類否判断に
ついて）
　商品と役務との類否について判示した裁
判例が少ないのは，商標が非類似であるこ
とから商品と役務との類否の判断にまで言
及されないケースが多いことが理由かもし
れないとの指摘がなされた。なお，一般に，
製造メーカーの場合には，商品の製造に加
え，その商品の小売業も行っているケースも
多いことから，商品とその商品にかかる小売
等役務が類似であるとの判断もやむを得な
いともいえるが，一律に類似であるとするの
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について，特段の異論はなく，本件判決も，
従来の枠組みに即した判断をしていると評価
する意見が多数であった。
イ　立体商標の中でも，本件商標のように「機
能」と結びついている立体的形状の識別性
が認められるケースは極めて限定的である，
という点には異論がなかった。また，その
理由として，機能については，特定の事業
者に対して商標権による半永久的な保護を
与え独占させることは好ましくない，という
価値判断がより強くはたらくためではないか，
との指摘がなされた。
ウ　実務上，ありふれた形状か否かを確認
するためのツールについて，意匠公報やイン
ターネット情報による商品検索等が挙げら
れた他，業界誌や競業他社の商品カタログ，
商品事典といったツールも選択肢として紹介
された。

（２）検討事項２（商標法３条２項の該当性
（使用による識別性））
ア　商標法３条２項にかかる周知性の認定
手法についても，実務上定着している使用の
状況等を総合勘案して判断するという手法に
ついて特段の異論は出なかった。
イ　本件ではアンケート調査が実施され，

１　事件の概要
　本件は，「ジョイントボックス形状の立体
商標」からなり，指定商品を第９類「ジョイ
ントボックス」として出願された本願商標に
ついての拒絶査定不服審判事件に関するも
のである。原査定においては，本願商標の
立体的形状は，配線等の結合部分のカバー，
すなわち，ジョイントボックスの形状を普通
に用いられる方法で使用するものと認識さ
れるにとどまり，商標法３条１項３号に該当
する旨判断し，また，同３条２項の規定の
適用を認めなかった。請求人は，当該査定
を不服として，拒絶査定不服審判の請求をし
たところ，請求は成り立たないとの審決がな
され，請求人である原告が，その取消しを求
めた事案において，裁判所は審決を支持し，
原告の請求を棄却した。

２　検討事項
（１）検討事項１（商標法３条１項３号の該
当性（本来的識別性））
ア　これまでの審決や判決では，立体的形
状が指定商品の形状そのものの範囲を出な
いと認識されるにすぎない場合等には，商
標法３条１項３号に該当すると判断されてい
るが , このような識別性に関する認定手法
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編 事例１１（商標）

立体商標の本来的識別性と使用による識別性

審判番号 不服２０１２－００５０９８号（商願２０１０－１００４６４号）
（平成２４年８月２７日：請求不成立審決　→　確定）

判決日 
事件番号

知財高判平成２５年６月２７日
平成２４年（行ケ）第１０３４６号（請求棄却）

商　標 ジョイントボックス形状の立体商標

主な争点 商標法３条１項３号，同３条２項（識別性）
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えてなされたに過ぎず，他社製品との比較は
必ずしも一般化できる観点とは言えないであ
ろう，との意見が多数であった。この点につ
いては，その理由がもう少し丁寧に説明され
ると，企業としては今後の指針としやすかっ
たのではないか，との意見も見られた。
ウ　審決や判決では，商品の使用（宣伝）
形態が，識別性の判断に影響を与えること
があり，本件でも，商品の特徴である１３
個の弁体が目立たない使用（宣伝）形態で
あった点が消極方向にはたらいていることか
ら，立体商標の権利化を目指すにあたって
は，特徴的な部分を強調し，需要者が文字
等から分離してその部分に注目するような使
用（宣伝）形態とすることが重要である，と
の意見が出された。
エ　ＢｔｏＢの商品は，ＢｔｏＣの商品と比
較して周知性の立証に困難を伴うことが多い
のではないか，との意見が多数を占めた。Ｂ
ｔｏＢの商品を扱う各企業においては，客観
的資料が散逸してしまいがちなものについて
も定期的に情報収集し，記録化しておくこと
等の工夫を行うことが考えられる，との意見
があった。

（３）検討事項３（他の権利（特許・実用新
案権及び意匠権）との関係性）
　本件の使用商品については，特許権及び
意匠権の登録がなされており，請求人（原告）
は，これらの権利の保護期間の満了を機に，
商標出願を行ったものと推察されるが，結果
として，商標権による保護は認められないこ
ととなった。このように他の権利と商標権の
保護とを独立に判断することについては，各
権利や保護期間の趣旨からすると合理的で
あると考えられ，参加者からも異論は出な
かった。

審決，判決ともにその評価について慎重に
判断されている点に特徴がある。そこで，ア
ンケート調査のあり方につき，複数の観点か
ら検討を行った。

（ア）アンケート調査は，周知性の立証手段
の一つとして徐々に一般的になって来ている
が，周知性の立証においてまず重視すべきな
のは客観的データや第三者からの評価であ
り，アンケート調査に重きを置きすぎないこ
とが重要ではないか，また，本件でも，商
標法３条２項の適用が認められなかった決
定的な要因は，アンケート以前に客観的証
拠による立証が不十分であった点にある，と
の指摘がなされ，これに同意する意見が多
数であった。

（イ）審決及び判決が，アンケートの対象者
の範囲の設定（電気設備工事業者及び電設
資材卸売業者のみ）が不適切であったと指
摘した点は，その需要者には卸売業者，小
売販売業者及び工事業者等も含まれると解
されることから，審決及び判決に賛成する
意見が多数であった。
　ＢｔｏＣと異なり，ＢｔｏＢの商品の場合，
取引者及び一般消費者双方を対象とする，
かつ，具体的な範囲を個別に設定する必要
があるため，困難を伴うことが多いのではな
いか，との意見があった。

（ウ）アンケートの質問項目としては，文字
のない立体的形状のみを示して思い浮かべる
商品を尋ねる，との方法が最も誘導的でな
く信頼性が高いのではないか，との意見が
多数であり，本件も同様の方法であったため，
質問項目の観点のみでいえば，ある程度信
頼に足るものであったと評価できる，との意
見が多数であった。

（エ）判決での，他社製品との比較を行わな
かった点の指摘は，本件特有の事情を踏ま
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