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事例研究２ 事例４（特許電気）
ビジネス関連発明における進歩性の考え方について

審 判 番 号 不服２０２１－０００１７０（特願２０１６－１４８６４４）（不成立）
（令和４年３月２４日：請求不成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和４年１２月２１日
令和４年（行ケ）第１００３９号（請求棄却）

発明の名称 予約支援方法、予約支援プログラム、及び予約支援装置

主 な 争 点 特許法２９条２項（進歩性）

（1） 本稿（後記６．（５））で提案する概念（造語）である。

１．事件の概要
本件発明は、予約支援方法、予約支援プロ

グラム、及び予約支援装置に関する発明であ
る。

審決は、本件発明は、当業者が引用発明及
び引用文献２記載技術に基づいて容易に想到
することができたとして、本件発明は特許法
２９条２項の規定により特許を受けることが
できないと判断した。

これに対し、原告は、審決の取消事由とし
て、独立特許要件違反の判断の誤り、具体的
には、相違点３の容易想到性についての判断
誤り、引用文献２記載技術の構成の誤りなど
を主張したものの、原告の主張は認められな
かった。

２．検討事項の概要
第２テーマでは、本判決が両当事者の主張

していない「本来的な要請」を認定して動機
付けの判断をしたことの是非を検討した上で、
ビジネス特許及びコンピュータソフトウェア
関連発明における動機付けの考え方や進歩性
判断のあり方について検討を行った。

以降は、「３．」～「５．」で事件内容につ
いて紹介した上で、「６．」に以下の検討事項
１～５の結果を記載する。

（１）検討事項１
本判決が「本来的な要請」を認定したこと

の是非

（２）検討事項２
ビジネス特許及びソフトウェア関連発明に

おける動機付け

（３）検討事項３
進歩性の判断において、ビジネス的な側面

と技術的な側面を分けて考えるべきか

（４）検討事項４
明細書に課題及び効果をどのように記載す

るか

（５）検討事項５
進歩性判断における「予測可能性」と「健

全な不確実性（1）」

３．本件発明及び引用発明の概要
（１）本件発明
ア 発明の認定

本件特許の補正後の請求項１の記載は以下
のとおりである（以下、「本件発明」という。）。

「一又は複数のプロセッサーが、
予約対象となる第１施設と一又は複数の予約
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内容とを含む初期予約条件の入力をユーザー
端末から受け付け、

前記第１施設に対応する施設端末に前記予
約内容を通知し、

前記施設端末からの返信を受け付けた場合
に予約を成立させ又は返信内容を前記ユー
ザー端末に通知し、

前記予約内容が前記施設端末に通知された
後、前記施設端末からの返信を有効に受け付
ける期間として予め設定された待機期間内に
前記施設端末からの返信がない場合に、前記
施設端末からの返信受付を終了して、前記初
期予約条件に基づいて前記第１施設を除く一
又は複数の第２施設を抽出し、

前記抽出された一又は複数の前記第２施設
の情報を前記ユーザー端末に通知する、

予約支援方法。」

イ 課題
【０００４】

ところで、この種のシステムでは、特定の
施設への予約要求をユーザー端末から受け付
けた後、その特定の施設からの返信に応じて
予約を成立させる予約手法が採用されること
がある。このような予約手法では、施設から
の返信が遅ければユーザーの待ち時間が長く
なるため、施設からの返信は迅速に行われる
ことが望ましい。

【０００５】
本発明の目的は、ユーザーの要求に対する

施設側の早期の返信を促すことが可能な予約
支援方法、予約支援プログラム、及び予約支
援装置を提供することにある。

ウ 課題解決手段
【０００６】

本発明に係る予約支援方法では、予約対象
となる第１施設と一又は複数の予約内容とを
含む初期予約条件の入力がユーザー端末から

受け付けられる。前記第１施設に対応する施
設端末に前記予約内容が通知される。前記施
設端末からの返信を受け付けた場合に予約を
成立させ又は返信内容が前記ユーザー端末に
通知される。前記予約内容が前記施設端末に
通知された後、予め設定された待機期間内に
前記施設端末からの返信がない場合に、前記
施設端末からの返信受付が終了し、前記初期
予約条件に基づいて前記第１施設を除く一又
は複数の第２施設が抽出される。前記抽出さ
れた一又は複数の前記第２施設の情報が前記
ユーザー端末に通知される。

【０００７】
本発明に係る予約支援プログラムは、一又

は複数のプロセッサーに、予約対象となる第
１施設と一又は複数の予約内容とを含む初期
予約条件の入力をユーザー端末から受け付け、
前記第１施設に対応する施設端末に前記予約
内容を通知し、前記施設端末からの返信を受
け付けた場合に予約を成立させ又は返信内容
を前記ユーザー端末に通知し、前記予約内容
が前記施設端末に通知された後、予め設定さ
れた待機期間内に前記施設端末からの返信が
ない場合に、前記施設端末からの返信受付を
終了して、前記初期予約条件に基づいて前記
第１施設を除く一又は複数の第２施設を抽出
し、前記抽出された一又は複数の前記第２施
設の情報を前記ユーザー端末に通知する各ス
テップを実行させるためのプログラムである。

【０００８】
本発明に係る予約支援装置は、受付処理部

と、第１通知処理部と、予約処理部と、抽出
処理部と、第２通知処理部とを備える。前記
受付処理部は、予約対象となる第１施設と一
又は複数の予約内容とを含む初期予約条件の
入力をユーザー端末から受け付ける。前記第
１通知処理部は、前記第１施設に対応する施
設端末に前記予約内容を通知する。前記予約
処理部は、前記施設端末からの返信を受け付
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けた場合に予約を成立させ又は返信内容を前
記ユーザー端末に通知し、前記予約内容が前
記施設端末に通知された後、予め設定された
待機期間内に前記施設端末からの返信がない
場合に、前記施設端末からの返信受付を終了
する。前記抽出処理部は、前記予約内容が前
記施設端末に通知された後、予め設定された
待機期間内に前記施設端末からの返信がない
場合に、前記初期予約条件に基づいて前記第
１施設を除く一又は複数の第２施設を抽出す

る。前記第２通知処理部は、前記抽出された
一又は複数の前記第２施設の情報を前記ユー
ザー端末に通知する。

エ 発明の効果
【０００９】

本発明によれば、ユーザーの要求に対する
施設側の早期の返信を促すことが可能な予約
支援方法、予約支援プログラム、及び予約支
援装置が提供される。

【図１】

（２）引用発明
ア 引用発明の認定

審決は、甲１には以下のとおりの引用発明
が記載されていると認定し、判決もその認定
を踏襲した。
「ユーザ端末１０と、地図情報サーバ２０と、

各施設に設けられる施設予約情報サーバ３０

とがネットワーク１００を介して相互に接続
されている施設予約システムにおける地図情
報サーバ２０による施設予約の方法であって、
ユーザ端末１０からのホームページに対する
アクセスに応答して、ユーザ端末１０に地図
情報を含む検索画面情報を送信するもので
あって、当該検索画面情報は、ユーザが利用
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したい施設名、住所、あるいは地域名等を入
力する各種の検索画面をユーザ端末１０に表
示するためのものであり、

利用者が、ユーザ端末１０の検索画面上で、
宿泊したい施設名を検索条件として直接入力
するか、目的地周辺の宿泊施設を探したい場
合は目的地の住所や地域を検索条件として入
力することにより、ユーザ端末１０の画面上
で指定する施設の検索を実行すると、地図情
報データベース２１から検索条件に該当する
施設周辺の地図を検索し、地図画面情報を
ユーザ端末１０に送信し、

ユーザ端末１０において、検索条件に該当
する施設を示すマークと、当該施設の最寄り
の交通手段を同時に表示された地図が表示さ
れた画面において、地図上にある「施設」ボ
タン、あるいは地図上の施設のマークの利用
者によるクリックを受け、施設情報データ
ベース２２から該当施設の、施設名や住所、
周辺の地図、部屋の空き状況、宿泊料金、サー
ビス内容等の施設情報を検索し、ユーザ端末
１０に送信し、

ユーザ端末１０の入力フォーマットにおい
て入力された、施設予約に必要な情報、例え
ば氏名、住所、電話番号、宿泊人数、宿泊日、
到着時間等の情報含む予約要求情報を受信す
ると、利用者を識別するための利用者識別情
報と予約内容を含む予約情報を生成して、施
設予約情報サーバ３０に送信し、施設予約情
報サーバ３０から、当該予約情報に基づく、
自動的、あるいは宿泊施設の予約担当者によ
り判断される予約登録可否（ＯＫかＮＧ）の予
約結果情報を受信し、当該予約登録可否の結
果を電子メール等によりユーザ端末１０に通
知し、

受信した予約結果情報の予約登録可否の結
果がＮＧであった場合、施設情報データベー
ス２２から予約要求情報の条件に該当するも
の、あるいはそれに関連するものを自動的に

再検索し、別候補の地図情報や施設情報を
ユーザ端末１０に送信し、
ユーザ端末１０から、利用者により選択され、
作成された別候補の再度予約要求情報を受信
することができる、

方法。」

イ 課題
【０００３】

従来の予約方法は、利用者がサーチエンジ
ンなどを利用して各施設が独自に提供する
ホームページを検索する必要があった。例え
ば、宿泊施設の予約を入れる場合、目的地に
最寄りの宿泊施設を検索し、そのホームペー
ジをたどることになる。しかしながら、施設
の場所、地図、施設までの交通手段などの情
報は、各施設のホームページの内容に限定さ
れてしまい、また各ホームページの内容に
よって表現がまちまちであることが多く、ど
の施設が自分の目的に合っているのか判断に
困ることがあった。また、利用者の希望する
施設の予約がとれなかった場合、利用者は改
めて別の施設の再検索からやり直す必要があ
り、面倒な作業を強いられていた。

【０００４】
本発明は上記課題を解決すべくなされたも

のであり、希望する施設の検索から予約申し
込みまでを同じホームページ上で容易に行う
ことができ、また予約がＮＧであった場合で
も別候補の施設の検索・予約を容易に行うこ
とができる施設予約システム及び方法を提供
することを目的とする。

ウ 課題解決手段
【０００５】

上記課題を解決すべく、本発明の施設予約
システムは、ネットワークを介して利用者の
希望する施設の予約処理を行う施設予約シス
テムであって、前記利用者が希望する施設の
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予約を行う利用者端末と、前記利用者から希
望する施設の検索要求があった場合に、当該
検索要求に合致する施設の検索を行い、当該
検索された施設周辺の地図情報及び施設情報
を前記利用者端末に送信する検索手段と、前
記利用者から希望する施設の予約要求があっ
た場合に、当該予約要求のあった施設の予約
処理を行い、当該予約処理の予約結果情報を
前記検索手段に送信する予約処理手段と、を
備えることを特徴とする。

【０００６】
このように本発明の施設予約システムは、

検索手段が各施設の地図情報・施設情報を一
元管理しているので、利用者は各施設の比較
検討を容易に行うことができ、また自分の目
的に最も合致した施設を好適に予約すること
ができる。

【０００７】
また本発明の施設予約システムは、前記予

約結果情報に含まれる予約処理の結果が不可
であった場合に、前記検索手段が前記検索要
求に該当する別候補を再検索し、前記予約結
果情報と共に当該別候補の施設周辺の地図情
報及び施設情報を前記利用者端末に送信する
ことを特徴とする。

【０００８】
このようにシステムを構成することにより、

利用者の検索要求に近い別候補を自動的に更
に検索することができるので、従来のように
利用者自身が再度各施設のホームページ等を
検索する必要がなくなる。

【０００９】
また本発明の施設予約システムは、前記検

索手段が、施設周辺の地図情報を格納する手
段と、施設に関する施設情報を格納する手段
と、を備えることを特徴とする。

【００１０】
また本発明の施設予約システムは、前記地

図情報が、前記施設に最寄りの交通手段に関

する情報を少なくとも含むことを特徴とする。
【００１１】

このように、地図には施設に最寄りの交通
手段が表示されるので、利用者は自分の目的
に合致した施設を選択することができる。

【００１２】
また本発明の施設予約システムは、前記施

設情報が、当該施設の施設名、住所、連絡先、
利用価格を少なくとも含むことを特徴とする。

【００１３】
また本発明の施設予約システムは、前記予

約処理手段が、予約要求される前記各施設に
設けられていることが好ましい。

【００１４】
本発明の施設予約方法は、ネットワークを

介して利用者の希望する施設の予約処理を行
う施設予約方法であって、前記利用者の希望
する施設に関する条件の入力を促すステップ
と、前記条件に合致する施設の検索を行うス
テップと、前記条件に合致する施設を含む地
図情報を前記利用者に提供し、当該地図上で
利用者の希望する施設の選択を促すステップ
と、前記選択に係る施設の予約処理を行い、
その結果を前記利用者に通知する

ステップと、を含むことを特徴とする。
【００１５】

このように構成することによって、利用者
は施設を地図上で視覚的に認識することがで
きるので、希望の施設を簡単に予約すること
ができる。また、利用者は各施設の比較検討
を容易に行うことができる。

【００１６】
また本発明の施設予約方法は更に、前記予

約処理の結果が不可である場合に、前記条件
に合致する施設の再検索を行って別候補の施
設を含む地図情報を前記利用者に提供し、当
該地図上で利用者の希望する施設の選択を促
すステップを含むことを特徴とする。
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エ 発明の効果
【００３５】

上述したように、本発明の施設予約システ
ムによれば、以下の効果を奏する。第１に、
利用者は視覚的に施設の検索を行うことがで
きる点である。その理由は、利用者の希望す
る施設を地図上に表示することにより、利用
者の目的地に最寄りの施設もしくは交通の便
がよい施設を選択することができる。また、
地図をベースに施設を選択することができる
ので、住所のみの案内に比べて交通手段を明
確に把握することができる。

【００３６】
第２の効果は、地図情報サーバにアクセス

可能であれば、いつでもどこでも予約を取る
ことができる点である。その理由は、インター

ネット上のサーバに地図情報が格納されてい
るため、利用者自身が地図ソフト等を別途用
意する必要がなく、モバイル端末もしくはｉ
モード等の携帯電話でも該当ホームページに
アクセス可能となるからである。

【００３７】
第３の効果として、予約要求の結果がＮＧ

であった場合でも、自動で別候補を検索して
提供できる点である。その理由は、地図情報
サーバ上で地図情報及び施設情報を一元管理
することにより、利用者の検索条件に近い別
候補を検索することができるからである。更
に、情報の一元管理により、施設同士の対比
を容易に行うことができるので、利用者は自
分の選択基準に合致した施設を選択可能であ
る。

【図２】

 

（３）引用文献２記載技術
審決は、甲２には以下のとおりの引用文献

２記載技術が記載されていると認定し、判決
もその認定を踏襲した。
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「宿泊施設の仮予約において、仮予約センタ
端末１０２は、ホテル端末１０３に対して空
き問い合わせ情報を送信し、ホテル端末
１０３は、仮予約センタ端末１０２からの空
き問い合わせ情報を受信すると、宿泊可否の
結果を一定時間内に仮予約センタ端末１０２
へ連絡し、仮予約センタ端末１０２は、宿泊
可否の結果を受信し、宿泊が不可ならば、次
のホテル端末に対して空き問い合わせ情報の
送信を行い、宿泊の許可がもらえた場合は、

ホテル端末１０３にホテル側で必要とする
ユーザ（仮予約成立者）の連絡先等を含んだ
ユーザ情報を通知して仮予約を行い、仮予約
センタ端末１０２は、ホテル端末１０３が宿
泊可否の通知を一定時間経過（タイムアウト）
しても行わなかった場合、ホテル端末１０３
に対して、キャンセルの通知を送信し、次の
ホテルへ空き問い合わせ情報を送信する技
術。」

【図３】
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（４）本件発明と引用発明の相違点
ア 相違点１

本願補正発明では、ユーザー端末から第１
施設と一又は複数の予約内容とを含む初期予
約条件の入力を受け付けるのに対し、引用発
明では、第１施設と一又は複数の予約内容の
入力を受け付けるものの、これらを初期予約
条件と称していない点。

イ 相違点２
予約内容の通知先であって、返信の送信元

でもある、第１施設に対応する情報処理装置
が、本願補正発明では施設端末であるのに対
し、引用発明では施設予約情報サーバである
点。

ウ 相違点３
予約内容に基づいて第１施設を除く一又は

複数の第２施設を抽出し、前記抽出された一
又は複数の前記第２施設の情報を前記ユー
ザー端末に通知する処理を、本願補正発明で
は、予約内容が施設端末に通知された後、前
記施設端末からの返信を有効に受け付ける期
間として予め設定された待機期間内に前記施
設端末からの返信がない場合に行い、併せて、
施設端末からの返信受付を終了するのに対し、
引用発明では、予約結果情報の予約登録可否
の結果がＮＧであった場合に行う点。

４．審決の概要（進歩性判断）
（１）相違点１

引用発明においても、ユーザー端末から第
１施設と一又は複数の予約内容を受け付け、
予約結果情報の予約登録可否の結果がＮＧで
あった場合、同じ予約内容で別候補を再検索
するから、予約内容を初期予約条件と称する
ことは、当業者が適宜なし得たことである。

（２）相違点２
甲１（引用文献１）の段落【００２２】にお

いて「施設予約情報サーバ３０は、ワークス
テーションサーバ等の情報処理装置であり、
各施設に設けられる。」と記載されているこ
とから、引用発明の施設予約情報サーバに代
えて、情報処理装置の一種である施設端末を
用いる構成とすることは、当業者であれば適
宜なし得たことである。

（３）相違点３
予約結果情報が長時間送信されてこない場

合に、第１施設の予約はできておらず、さら
には第２施設の予約もできずに予約枠が埋
まってしまうという引用発明のリスクを勘案
して、施設端から予約結果情報が送信されて
こない場合であっても予約の処理を進めるた
めに、引用発明に引用文献２記載技術を適用
し、予約内容が施設端末に通知された後、前
記施設端末からの返信を有効に受け付ける期
間として予め設定された待機期間内に前記施
設端末からの返信がない場合にも、予約がＮ
Ｇの場合と同様に、次の施設に問い合わせる
ために、初期予約条件に基づいて第１施設を
除く一又は複数の第２施設を抽出し、前記抽
出された一又は複数の前記第２施設の情報を
前記ユーザー端末に通知するようにすること、
及び、次の施設の予約のための処理を開始す
ることから、第１施設に対応する施設端末に
キャンセルの通知をする等の返信受付を終了
することは当業者が容易になし得たことであ
る。

５．本判決の概要（進歩性判断）
原告は、相違点１及び２に係る各構成につ

いて容易想到性があるとの審決の判断につき
争わなかったため、審決取消訴訟では相違点
３のみが争点となった。相違点３に係る判断
は以下のとおりである。

159審判実務者研究会報告書2024（本編）



事例研究２ 事例４（特許電気）

事
例
４

（
特
許
電
気
）

事
例
研
究
２

まず、施設の予約に関して、「利用日又は
利用日時を指定して行うものであり、予定さ
れる利用日又は利用日時よりも前に予約を完
了するという本来的な要請がある」とした上
で、引用発明の構成では、予定される利用日
又は利用日時よりも前に、利用者の希望する
条件に合致した施設を予約するという本来的
な要請を満たすことができないおそれがある
と認定した。

次に、引用文献２記載技術につき、予定さ
れる利用日又は利用時間よりも前に、タイム
アウト処理をして、次の施設に問合せをする
ことで、最初に問合せをした施設からの回答
を待っていたために、予定される利用日又は
利用日時よりも前に、利用者の希望する条件
に合致した施設を予約するという本来的な要
請を満たすことができなくなるという事態を
回避するのに、一定の効果があると認定した。

以上を踏まえて、引用発明と引用文献２記
載技術の技術分野の共通性及び第１施設から
予約不可の返信を受けた場合の次の施設の抽
出方法の共通性も加味した上で、引用発明で
は上記本来的な要請を満たすことができない
おそれがあるところ、これを満たすために引
用発明に引用文献２記載技術のタイムアウト
処理を適用する動機付けがあるとして、容易
想到性を認めた。

６．検討事項及び検討結果
第２テーマでは、まず、本判決が、両当事

者が主張していない「本来的な要請」を認定
したことの是非を検討した上で、ビジネス特
許及びソフトウェア関連発明における動機付
けに関して、その課題や効果につきビジネス
的な側面と技術的な側面を切り分けて考える
べきか等の観点から検討を行い、これらを踏
まえて、ビジネス特許及びソフトウェア関連
発明において課題や効果をどのように明細書
に記載すべきか検討を行った。

そして、最後に、本判決を踏まえて、進歩
性判断における「予測可能性」と「健全な不
確実性」につき検討した。

（１�）検討事項１（本判決が「本来的な要請」
を認定したことの是非）

ア 本判決について
本判決は、特段証拠を示すことなく施設の

予約に関する「本来的な要請」を認定してい
るところ、参加者の意見としては、結論とし
ては妥当であるという意見でまとまった。

その上で、そもそも、本件において上記「本
来的な要請」を認定する必要があったのか、
具体的には、引用文献１の以下の記載からタ
イムアウト処理を認定することができたので
はないかという観点で検討を行った。

「【００３０】施設予約情報サーバ３０は予約
情報を受信すると、当該予約情報に基づいて
予約登録処理を行う（ステップＡ７）。施設予
約情報サーバ３０は自動的に、あるいは宿泊
施設の予約担当者が予約登録の可否を判断し
て、予約がＯＫかＮＧか否かの予約結果情報
を地図情報サーバ２０に送信する（ステップ
Ａ８）。」

この点については、上記記載のみではタイ
ムアウト処理を認定するのは難しく、別途証
拠をもって、このようなケースでタイムアウ
ト処理を行うことが技術常識又は周知技術で
あることを認定する必要があるのではないか
という意見があった。

また、仮に、上記記載からタイムアウト処
理を認定できたとしても、タイムアウト処理
の後にどのような処理の流れになるのかにつ
いては、第２施設の予約以外にも別の飲食店
の候補をリストアップするなどの様々なパ
ターンが想定できるため、第２施設の予約に
関してさらに動機付けが必要になるのではな
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いかとの意見もあった。
参加者の検討結果としては、上記のとおり、

引用文献１の上記記載からタイムアウト処理
を認定しようとすると、説明が技巧的になっ
てしまうことからすれば、「本来的な要請」
を認定して動機付けを判断した本判決の論理
は理解しやすいものであるとの総意を得た。

もっとも、本判決の結論を出願人の立場で
見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的
な要請」を認定され進歩性が否定されている
ため、判断の予測が難しく厳しいと感じると
の意見もあった。

イ 審決について
（ア）審決の認定の是非

次に、審決に視点を移し、審決が、特段証
拠を示すことなく、第１施設の予約結果情報
が送信されてくるのを単に待ち続けることは、
第２施設の予約ができなくなるリスクがある
と認定した点につき、その理由付けが十分な
ものであったか検討を行った。

この点につき、参加者の意見としては、証
拠を示すことなく論理の積み上げだけで上記
リスクを認定しているものの、結論の妥当性
があり、理由付けについても丁寧に説明され
ていて妥当であるとの意見で一致した。

この検討結果に関して、特許庁参加者から
は、審判官は証拠を重視する一方で論理の積
み上げによる認定には積極的でない傾向にあ
ると思われるが、このレベルで論理を積み上
げて認定すればユーザーの納得感が得られる
という点は参考になるとの意見があった。外
部参加者からは、当業者からすれば当たり前
の技術常識やその技術が内在する課題及びリ
スクにつき、明細書や引用文献に記載がない
ということのみをもって認定を避けるのでは
なく、柔軟に認定してほしいとの意見があっ
た。

その他にも以下の意見があった。

・ 審決は、引用文献１から上記リスクを認定
しているが、同じ技術分野である引用文献
２から技術常識等を認定した方がシンプル
で説得力のある審決になったのではないか。

・ 施設予約に関するニーズというビジネス的
な側面から議論を出発するのではなく、技
術的な側面から、このようなシステムでは
タイムアウト処理をするのが通常という論
理構成にした方が、特許庁側としても妥当
な判断をしやすかったのではないか。
以上の意見を踏まえ、確かに、裁判では、

本判決のような「本来的な要請」を認定する
方向性も適切であるが、審決では、技術論と
して、精緻な論理展開が求められているもの
の、過度に証拠の記載そのものを重視するこ
とは好ましくなく、技術常識を踏まえた上で
の柔軟な証拠の認定が必要であるとの結論に
至った。

（イ）引用文献２を主引例としなかった理由
引用文献２の方が本件発明との相違点が少

なく審決が書きやすかったのではないかとの
意見もあったところ、この点については、審
査段階において引用文献１が主引例、引用文
献２が副引例とされており、あえて主引例と
副引例を入れ替えずとも拒絶査定を維持でき
るとの考えから引用文献１を主引例として
扱ったのではないかとの意見があった。

（２�）検討事項２（ビジネス特許及びソフト
ウェア関連発明における動機付け）

ビジネス特許及びソフトウェア関連発明の
場合、引用文献に課題等の動機付けの考慮要
素が明示されていなくても動機付けを認めて
もよいかについて議論を行った。

前提として、現在の特許庁においては、動
機付けを判断する際に、引用文献に課題等の
動機付けの考慮要素が記載されているかを重
視する傾向にあるため、それらの記載がなけ
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れば動機付けが否定され進歩性が認められや
すい印象を持っているという認識が参加者の
間で共有された。

この点につき、ソフトウェアに関しては、
現物を見ればある程度作用効果がわかる機械
分野の構造物とは異なるため、明細書に課題
や作用効果をあまり具体的に書かないことも
あるところ、引用文献に課題等が記載されて
いるか否かを重視してしまうと、課題等の記
載がないことを理由に動機付けが否定され、
簡単な技術でも特許化されてしまうおそれが
あるため、ソフトウェア関連発明の場合、本
判決のように本来的な要請や技術常識を認定
して動機付けを肯定してもよいのではないか
という意見があった。

また、企業の立場からは、ソフトウェアに
関して、一つ一つは既存のものの組み合わせ
のように見えたとしても、この分野でこのソ
フトウェアを使うこと自体が新しい場合もあ
り、日々、企業の開発の中でそのような技術
が生まれているため、それを全て既存のもの
の組み合わせでしかないと判断されて特許化
されないとすると、開発する企業側としては
厳しいとの意見があった。それに対し、仮に、
そのような理由付けで拒絶理由通知が来た場
合、単純に組み合わせただけでは本願発明記
載の効果は生まれないとして後知恵であると
の反論や阻害要因が発生する要素を見つけて
反論するほか、顧客の嬉しさ、わかりやすさ、
見栄えなどの技術的ではないものの顧客の満
足度を高めるビジネス上の効果を主張するこ
とが考えられるとの意見があったが、基本的
には技術的観点での効果を主張するのが適切
ではないかとの意見もあった。

関連して、特にユーザーインターフェイス
の分野ではユーザ体験の観点での効果の主張
が重要となってくる場合があるとの指摘が
あった。

なお、動機付けの考慮要素のうち技術分野

の関連性に関しては、ソフトウェアは様々な
分野で幅広く使用されているため、この点に
ついては広く見てもよいのではないかとの意
見があった。

（３�）検討事項３（進歩性の判断において、ビ
ジネス的な側面と技術的な側面を分けて
考えるべきか）

前記のソフトウェア関連発明において進歩
性を認めてもらうためにビジネス的な効果を
主張するという点に関連して、ビジネス特許
の効果に関して、技術的な効果のほか、ビジ
ネス的な効果をどの程度参酌するか検討を
行った。検討するにあたり、前提として、あ
くまで特許である以上、ビジネス的な効果の
みを参酌するのではなく、技術的な効果も併
せて参酌すべきとの共通認識が確認された。

その上で、本判決に関しては、本件発明と
引用文献はビジネス的に近いものであったも
のの、仮に、本件発明と引用文献が全く違う
ビジネスに関するものであった場合、引用文
献の参酌の仕方は変わり、引用例を単純に組
み合わせるだけでは相違点に係るビジネスモ
デルには至らないという議論が可能になるの
ではないか、このように考えると、ビジネス
的な効果と技術的な効果を別々に評価するの
ではなく、必然的に総合的に判断することに
なるのではないかとの意見があった。

この意見を受けて、本件発明と引用文献が
全く違うビジネスに関するものである場合、
例えば、情報の内容や伝達方法が変わる、デー
タベースの具体的構成が異なるなど、ビジネ
スが違えば必然的に技術的手段にも差異が出
る場合が多くなることから、実際には、相違
点も自ずと生じる場合が多いのではないかと
の意見もあった。

この点に関連して、第１テーマで取り扱っ
た参考判決③（知財高判令和２年６月１８日

（令和元年（行ケ）第１０１１０号、「電子記録
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債権の決済方法、および債権管理サーバ」事
件））を取り上げ、この事案では送信する信号
に技術的特徴がなかったところ、これを発明
該当性ではなく進歩性で判断した場合、動機
付けをどのように判断すべきかが話題に上
がった。これについては、送る情報がビジネ
ス的に見て当たり前ということであれば、動
機付けが認められる一方で、その情報を送る
こと自体は当たり前ではなく新規な特定のビ
ジネスの目的で送信するということであれば、
そのビジネスのために情報を送るという課題
や効果を踏まえた議論ができるのではないか
という意見があった。

また、本判決における利用者が意図してい
ない施設が仮予約されてしまうという原告の
主張に関して、もう少し表現を変えれば有効
な主張になったのではないか、例えば、利用
者の意図の中には、検索条件にはない店内の
内装などの希望に関する要素も含まれており、
第２施設が必ずしも利用者の意図に合致しな
いことがあり得るため、動機付けが否定され
るべき、または、阻害要因があるという主張
をしてもよかったのではないかという意見が
あった。

以上を踏まえ、進歩性の判断において、ビ
ジネス的な側面と技術的な側面を分けて考え
るべきか、それとも渾然一体と考えるべきか
という議論を行ったところ、以下の意見が
あった。
・�そもそも、ビジネス的な側面と技術的な側

面を切り分けて考えることが難しい。
・ ＥＰＯのようにビジネス的な課題及び効果

は考慮せず、技術的な課題及び効果のみを
発明の構成要素として認定するプラクティ
スもあり得るものの、そこまではせず、ビ
ジネス的な課題及び効果も考慮する現在の
日本のプラクティスのままでよい。
これを踏まえ、あくまでも特許法上の発明

に関するものであるから、ビジネス的な課題

及び効果だけではなく、これを実現する技術
的手段を併せて参酌して進歩性判断がなされ
るべきとの結論に至った。

（４�）検討事項４（明細書に課題及び効果をど
のように記載するか）

以上の検討を踏まえて、ビジネス特許及び
ソフトウェア関連発明において課題及び効果
をどのように明細書に記載すべきか検討を
行ったところ、以下の意見があった。
・ 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載

するか書かずに、明細書本文において記載
するのが有効となるケースがある。その際、
ソフトウェア関連発明の場合、情報処理の
システムの流れ全体に対して課題を書いて
しまうと課題解決の具体的なメカニズムが
わからないため、どの処理によって、どの
課題が解決されるのかという対応関係を意
識することで、裁判になっても対応可能で
はないかと考える。

・�他方で、課題、効果及び技術的手段の個別
の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、
特許の権利範囲に広がりを持たせられない
こともある。つまり、その課題や効果が明
細書の別の記載とも対応していたとしても、
その旨主張しづらくなることがある。例え
ば、明細書において実施例と効果を交互に
書いた場合、実施例に対応する効果が明確
に特定されてしまうため、特許の権利範囲
に幅を持たせるのが難しい。そのように考
えると、明細書の課題欄にもある程度具体
的に記載しておくオーソドックスな書き方
で書いた方が、発明全体の趣旨がわかりや
すくなり、また、特許の権利範囲に幅を持
たせることができるのではないか。

・�特許侵害訴訟を提起し均等論が問題となり
得る場合を想定するのであれば、課題欄で
も「この発明の本質はこの点にある」とい
うことを書いた方がよいのではないか。そ
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の方が、特許請求の範囲の記載が甘かった
場合でも、均等論で勝負することができる
ということもあるのではないか。

・�分割出願の問題も見据えて考える必要があ
る。例えば、課題欄に具体的に課題を書き
すぎると、分割したいときに新規事項の追
加にあたるとしてばっさり切られてしまう
ことがある。ただ、課題と効果の記載を明
細書に散らばらせると、どの構成によりど
の効果を奏するのかといった対応関係がわ
からないという問題がある。なので、一つ
本命の構成、課題及び作用効果のパッケー
ジを組んでおいて、あとは細かい実施形態
で記載するという方式を採用するケースが
ある。訴訟はさておき、分割出願の観点で
いうとこれがよいのではないかと考えてい
る。

・�場合によるが、効果の記載は効果の欄では
具体的に書かず、実施例の記載で具体的な
効果を書くことがある。

・�大事な特許は分割出願することを前提に考
える。競合他社が製品開発する可能性のあ
る部分も記載しておいて、後で他社製品が
販売されたときに、その製品を自社特許の
射程内に収められるように分割出願できる
ように考えて明細書を作成している。その
観点でいうと、一つ一つ実施例と効果の対
応関係を書いてしまうと、分割しようとし
ても新規事項追加などの分割要件を充足し
ない可能性が出てきてしまい、他社製品を
自社特許の射程内に収めることができない
おそれがあるため、難しい問題である。

（５�）検討事項５（進歩性判断における「予測
可能性」と「健全な不確実性」）

これまで、本判決を議論の主発点として、
ビジネス特許及びソフトウェア関連発明にお
ける動機付けに関して検討してきたが、最後
に、進歩性判断のあり方について議論を行っ

た。
この点について、前記のとおり審査官及び

審判官は技術常識や動機付けの考慮要素を認
定する際に、引用文献の具体的な記載の有無
を重視しているところ、近年は公開される国
内文献が少なくなってきている関係で技術常
識や動機付けの考慮要素の認定の基礎となる
文献が少なくなっている。また、審査・審判
の品質管理の観点からも判断の統一が求めら
れており、客観的な証拠の有無は品質管理に
おける重要な判断項目となっている。これら
の背景から保守的な進歩性の判断、つまり、
当業者にとって当たり前と思われる技術で
あっても、単に文献に記載がないという理由
から進歩性を認める判断がなされる傾向が指
摘されることもあり、これが特許査定率の増
加に繋がっているのではないか、との意見も
ある。その意味で進歩性判断における引用文
献に基づく「予測可能性」は高められたとい
えるが、果たしてこの特許査定率が高い現状
をよしとすべきかとの意見があった。

これに関して、特許出願にあたり他社の特
許を調査していると、当業者にとっては当た
り前ではあるものの、当たり前であるが故に
文献に記載されておらず特許化されている例
があるため、審査官や審判官において、文献
に記載されていないとしても技術常識等を踏
まえて判断してほしいと思うことがあるとの
意見があった。

また、審査等において、拒絶理由の中で予
想外の引用例が持ち出されることもあること
から、予測可能性については全て引用例が見
つかるか次第ではないかと考えているところ、
この点に関しては、代理人としては予測可能
性があった方がよいが、個人的には予想外で
あっても審査官や審判官が進歩性等を否定し
た理由をしっかり記載してくれるのであれば
よいのではないかとの意見があった。

予測可能性については、従来にないビジネ

164 審判実務者研究会報告書2024（本編）



事例研究２ 事例４（特許電気）

事
例
４

（
特
許
電
気
）

事
例
研
究
２

スや新しい課題について、特許請求の範囲を
広く記載した場合であっても、特許化しやす
いという意味で、現状は予測可能性がある程
度高いと考えられる。一方、既に競合がいる
場合で細かい部分、隙間部分の技術を特許化
しようとする場合は、先行技術がある領域の
ため、審査官、審判官及び裁判官によって進
歩性判断の結論が変わりうる可能性が少なく
ないという意味では、予測可能性は必ずしも
高くないのではないかという意見があった。

以上の議論を踏まえて、以下の点で、参加
者の意見はおおむね一致した。
・�品質管理等により、審理における進歩性判

断に係る「予測可能性」が高められたこと
は悪いことはではないものの、文献に直接
的に記載がないことのみをもって技術常識
等の認定に消極的になってしまうケースや、
課題等の動機付けの考慮要素が明示的に記
載されていないことを過度に重視して動機
付けを否定してしまうケースは望ましいと
はいえない。

・�本判決に見られるように、そのようなケー
スでは、出願時の技術水準を踏まえ、技術

常識や課題等の動機付けの考慮要素を認定
するなどして動機付けを肯定することに消
極的になるべきではない。

・�審査・審判の目的は、特許法の下で社会的
に適切な発明に権利を付与することにある。
それは原理的にある程度の不確実性を含む
ものであり、審査・審判・裁判と議論を積
み重ねることでより妥当な結論が得られる
ものである。いわば、そこに「健全な不確
実性」が存在する。審理においてはその不
確実性が客観的に見て健全なものとなるよ
う、その判断と根拠を明確に審決等に記載
することが重要ではないか。

・ 本判決を見ても、審決と判決とでは結論に
おいて一致していても、その判断ロジック
は異なるものである。審判と裁判では当事
者の主張が異なる場合もあり、証拠が同一
の場合であっても両者のロジックが一致す
ることが必ずしも健全とはいえない。審判
と裁判におけるある程度の判断の揺らぎ

（健全な不確実性）があって、初めて健全な
落としどころが見つかる場合もある。

 以上
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