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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。
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事例研究１ テーマ１（特許機械）
公然実施発明と進歩性の判断

論 点
論点１：公然実施発明の認定方法について

論点２：�公然実施発明に基づく進歩性判断を行う際に、公然実施発明に内在
する課題や技術的意義をどのように認定するべきか

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和４年８月２３日（令和３年（行ケ）第１０１３７
号、「作業機」事件）（無効２０１８－８０００３９）
ㅡ参考判決②：知財高判令和元年１２月１８日（平成３１年（行ケ）第
１００２２号、「光学情報読取装置」事件）（無効２０１７－８００１０３）
ㅡ参考判決③：知財高判平成２７年６月２４日（平成２６年（行ケ）第
１０２３０号、「プロジェクションナットの供給方法とその装置」事件）（無
効２０１３－８００１４５）
ㅡ参考判決④：知財高判平成２３年７月２７日（平成２２年（行ケ）第
１０４００号、「手押し台車のハンドル取付部構造」事件）（無効２０１０
－８００００２）
ㅡ参考判決⑤：知財高判令和５年２月７日（令和４年（行ケ）第１００３７号、
「空調服の空気排出口調整機構、空調服の服本体及び空調服」事件）（無効
２０２０－８００１０３）

論点及び検討結果
一般的に、発明が公然実施されていた事実
の調査は、その性質上、特許文献等の調査よ
りも困難な場合が多いと考えられる。そこで、
特に公然実施発明を扱う経験が少ない実務者
に対して、適切な主張や判断の一助となるこ
とを期待して、新規性・進歩性の判断に関連
して、公然実施発明を引用発明として用いる
場合の証拠評価の在り方や、公然実施発明に
内在する課題や技術的意義の認定手法、組み
合わせの動機付けや阻害要因の判断について
意見を交換し、検討を行った。

（１）論点１
・新規性判断における公然実施発明
公然実施発明の証拠については、公然実施
品そのものの入手、機能などの外観から把握
できない発明特定事項の立証に実務上の難し
さがあるといえる。中でも、展示品等の自由
に分析や分解ができないものを公然実施発明

として認定する場合には、立証が難しい要素
（外観以外の内部構造、制御、特性等）につい
て、別の証拠が必要となる。一般的に展示品
は自由に分解、分析することができないこと
から、譲渡品よりも「再現可能」であること
の立証が難しい。また、証拠と公然実施品と
の同一性については、裁判においては、証拠
に基づく主張が合理的といえるか否かで個別
具体的に判断される傾向があることに鑑み、
入手可能であり提出できる証拠から合理的な
論理を組み立て、主張することが肝要と思わ
れる。
・間接的（補助的）な証拠の利用
間接的な証拠を用いて公然実施発明を立証

しようとする場合に、その証拠としては、別
製品、金型図面、カタログ、人証等、様々な
証拠によることができる。ただし、それら証
拠の同一性が問題となる。一般的に、厳密な
同一性の立証は困難であるが、裁判において
は一定程度合理的な立証ができれば、同一性
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が認定されることが多いと思われる。また、
一つ一つは公然実施性を立証するのに十分で
はない場合であっても、複数の証拠を利用し
合理的な説明を行うことにより、公然実施性
を認められる可能性は十分考えられるといえ
る。
・文献公知発明との比較
公然実施発明は、その特性を理解すること
により有力な証拠として利用することができ
る。特に、実施品であれば、引用文献におい
て明確な記載がない事項（技術的に当然と考
えられ、あえて文章に記載していない構成や
寸法等）について立証しやすく、クレームの
文言に合わせた認定ができることから、新規
性を否定するのに有利な面がある。

（２）論点２
・進歩性の判断における公然実施発明
実務上、公然実施発明の課題を認定するこ
との難しさ、公然実施発明から特許発明に至
るまでの論理構築の難しさについて多くの意
見が寄せられた。
動機付けの面においては、公然実施発明は
それ自体販売されるレベルで完成しているた
め、構成を部分的に変更するためのハードル
が高く、容易に想到できたことの論理付けの
ための証拠の収集が難しいといえる。また、
課題についても、多くの場合、公然実施発明
自体からは課題を抽出することができず、新
規性を否定できない場合、進歩性を否定する
ための論理構築に困難性がみられる。

・内在する課題について
公然実施発明を利用して進歩性を否定する

場合、課題の認定を行う必要があるが、課題
が明示されていない困難性は上記において述
べたとおりであり、課題を立証するための証
拠収集を行う必要がある。一方で、文献公知
発明を利用する場合のように、引用文献中の
記載に反する等の阻害要因は主張されないこ
とから、公然実施発明は、証拠として進歩性
を否定するのに有利な面もあるといえる。
・課題の立証
公然実施発明に内在する「課題」が認識可

能であると言うために、どのような証拠が必
要であるのか。公然実施発明に周知かつ自明
の課題があるというには、同一又は近接分野
で多数の公知文献を提示すれば説得力を増す
方向に働くが、文献の数が少ないからといっ
て周知の課題として一概に認められないとは
いえず、合理的な説明を尽くすことにより公
然実施発明の証拠としての有用性が高まると
思われる。また、公然実施発明は、課題が示
されていないことにより課題の設定に自由度
を有しているということができる。
・文献公知発明との比較
公然実施の時期や内容についての立証、及

び、進歩性判断のための動機付け、課題の設
定に関する補足的な証拠について留意すれば、
文献公知発明は、発明及び課題の認定に自由
度があることから、文献公知発明との比較に
おいても進歩性を否定する証拠として十分に
有用である。
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事例研究１ テーマ２（特許化学１）
パラメータ・数値限定発明の進歩性の判断（特許法２９条２項）

論 点

論点１：�引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるの
は、どのような場合か

論点２：�本件発明と主引用発明とで技術分野や発明が解決しようとする課題
が一致していないことは、どのように考慮されるべきか

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和３年２月８日（令和２年（行ケ）第１０００１
号、「（メタ）アクリル酸エステル共重合体」事件）（異議２０１９－
７００３１３）
ㅡ参考判決②：知財高判令和２年６月３日（令和元年（行ケ）第１００９６
号、「樹脂組成物、及びこれを用いたポリイミド樹脂膜、ディスプレイ基
板とその製造方法」事件）（異議２０１８－７０００９５）
ㅡ参考判決③：知財高判平成２９年１２月２６日（平成２９年（行ケ）第
１００２９号、「エチレン－酢酸ビニル共重合体ケン化物ペレット群及び
その用途」事件）（無効２０１６－８０００１３）
ㅡ参考判決④：知財高判平成３０年５月１５日（平成２９年（行ケ）第
１００９６号、「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット」
事件）（無効２０１４－８００１５７）
ㅡ参考判決⑤：知財高判平成２４年４月１１日（平成２３年（行ケ）第
１０１８６号、「硬質塩化ビニル系樹脂管」事件）（無効２０１０－
８００１４３）

論点及び検討結果
（１）パラメータ・数値限定発明について
パラメータ・数値限定発明に関する議論で
は、「数値限定発明」については審査基準に
おいて定義されるとおりの「請求項に数値限
定を用いて発明を特定しようとする記載を有
する発明」を検討対象とした。また、「パラメー
タ発明」については、主に『出願人独自タイ
プ』と『寄せ集めタイプ』の特徴を有するも
のを検討対象とした。
このパラメータ・数値限定発明について、
参加者が認識する実務上の課題は次のとおり
であった。
・�新規性の判断について（パラメータ・数値
範囲同一の蓋然性判断における技術的根拠
の程度、数値換算不能の場合及び測定条件
が異なる場合における反論）

・�進歩性の判断について（動機付けの判断、
課題の新規性、効果の参酌）

・�パブリックドメイン問題（当たり前の数値
すぎて文献が発見できない場合等も含む。
以下では、「当たり前の数値問題」と記載
している。）
これらの課題のうち、本稿では進歩性の判

断に論点を絞り、検討を行った。
なお、議論に先立ち、進歩性の判断におい

て当該パラメータ・数値限定が記載（ないし
示唆、推察等）される引用文献等の証拠の位
置付けについて整理した。

（２�）論点１（引用文献に明示されていない数
値範囲を容易想到と判断できるのは、ど
のような場合か）
参考判決に基づく議論を踏まえ、進歩性の
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判断において検討される要素を次のア及びイ
に分けた上で議論した。

ア� パラメータ・数値限定発明における数値
範囲の容易想到性について
主引用文献・副引用文献・周知技術に基づ
き、当該パラメータ・数値限定が容易想到で
あると判断されるか否かについては、下記の
３つの要素が相互に関連するものであるとの
認識で参加者の見解は一致した。
・�本件発明について検討されるべき事項とし
て、パラメータ・数値限定の技術的意義、
課題の新規性、効果の参酌

・�引用発明に対して検討されるべき事項とし
て、主引用発明と副引用発明との技術分野
の共通性及び課題の共通性、本件発明と主
引用発明との課題の共通性

・�当該技術分野に関して検討されるべき事項
として、出願時の技術常識、技術的困難性、
パブリックドメイン（「当たり前の数値問
題」を含む。）
容易想到性の判断における上記各要素の検
討順序や優先度に関しては、参加者の間で明
確に一致した見解はなかったが、パラメー
タ・数値限定の技術的意義を中心に見据えた
発言が多かった。このことから、容易想到性
の判断を実務者にとって納得感が高いものと
するには、本件発明のパラメータ・数値限定
で表現される技術的思想を正確に把握し、こ
れに対して引用発明／副引用発明ないしは周
知技術に基づき容易想到性のハードルを越え
るものであるかどうかの判断を、各判断要素
の検討を織り込みながら総合的に行うことが
肝要といえよう。

イ� パラメータ・数値限定発明における効果
の参酌について
化学系、かつ、パラメータ・数値限定発明

は、構成から直ちに効果が予測できない技術
分野の特性上、効果の参酌は進歩性の判断に
大いに影響を及ぼす。そこで、（ⅰ）有利な効果、
（ⅱ）異質な効果または同質であるが顕著な効
果、（ⅲ）出願時の技術水準から当業者が予測
できたものでない効果、について、「臨界的
意義」、「実施例の記載」、「独立要件説と二次
的考慮説」の３つの観点から議論した。その
結果、進歩性肯定の方向で参酌することが妥
当な場合等について意見を得た。

（３�）論点２（引用文献に明示されていない数
値範囲を容易想到と判断できるのは、ど
のような場合か）
パラメータ・数値限定の解決課題に着目し、

下記の２つの観点から議論した。
・�本件発明と主引用発明の技術分野や課題の
共通性

・本件発明と主引用発明の課題の認定
議論の結果、参加者の間では、進歩性判断

におけるパラメータ・数値限定の技術的意義
や有利な効果の参酌の過程で、本件発明と主
引用発明の課題の一致・不一致が総合的に影
響を及ぼすことは否定できないとの認識に
至った。
また、本件発明と主引用発明の課題の認定

がどのように行われるべきかどうか議論した
ところ、「明細書全体を通して認定されるケー
スがあってもよいが、【発明が解決しようと
する課題】欄に記載された事項から大きく外
れて認定することは、出願人、特許権者、第
三者のいずれに対しても好ましくない」等の
意見があった。
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事例研究１ テーマ３（特許化学２）
出願後に提出された実験結果等の参酌（進歩性）

論 点

進歩性判断において、出願後に提出された実験結果等の参酌が認められるの
はどのような場合か

論点１：�どのような場合に出願後に提出された実験結果等が参酌され得るの
か

論点２：�本件発明の効果の非予測性と顕著性を検討する上で、本件発明の効
果と比較すべき対象が何であるか

論点３：�いわゆる用法・用量により特定される医薬用途発明について、予測
できない顕著な効果があるというためには、どのような明細書の記
載が必要か

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和３年８月３１日（令和２年（行ケ）第１０００４
号、「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」事件）（無効２０１８－８０００７６）
ㅡ参考判決②：知財高判平成２２年７月１５日（平成２１年（行ケ）第
１０２３８号、「日焼け止め剤組成物」事件）（不服２００７－
００５２８３）
ㅡ参考判決③：知財高判平成２４年５月２８日（平成２２年（行ケ）第
１０２０３号、「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法および組成
物」事件）（不服２００６－００７７８２）
ㅡ参考判決④：知財高判平成２５年３月１８日（平成２４年（行ケ）第
１０２５２号、「耐熱性リボヌクレアーゼＨ」事件）（不服２００９－
０１７６６６）
ㅡ参考判決⑤：知財高判平成２５年１０月１０日（平成２５年（行ケ）第
１００１４号、「ｅＭＩＰを有効成分とするガン治療剤」事件）（不服
２０１０－００８６４９）

論点及び検討結果
進歩性の判断における、出願後に提出され
た実験結果等（以下「事後的データ」ともい
う。）の参酌については、参考判決②が知られ、
また、「特許・実用新案審査基準」に示され
るように、明細書等の記載から当業者が推論
できる場合は参酌することで、そのプラク
ティスは定着している。そうした中、令和３
年８月から令和４年６月にかけて、いわゆる
用法・用量により特定される医薬用途発明の
進歩性の判断を争点とする、参考判決①を含
む８つの関連判決があり、それらでは、事後
的データは参酌されなかった。

本研究会は、事後的データの参酌について、
明細書等の記載から把握される本件発明の技
術的意義の観点からも光をあて、事後的デー
タにより立証しようとする内容が、明細書等
の記載から当業者が推論できるとするために
は、明細書等にどのような記載がされている
ことが必要かについて、特に、参考判決①及
び②で、事後的データの参酌の採否が異なる
結果となった分水嶺がどこにあるのかを念頭
に、論点１～３を検討した。
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（１�）論点１（どのような場合に出願後に提出
された実験結果等が参酌され得るのか）
「発明の効果」がどのようなものであるか
と不即不離の関係にある「解決課題及び解決
手段」が、どのように当初明細書等に記載さ
れており、これらの記載から把握される本件
発明の技術的意義がどのようなものであるか、
すなわち、本件発明がどのような背景技術の
下、どのような課題を有し、どのような解決
手段で解決しようとするものであるのかと関
係し得ることを確認した。

（２�）論点２（本件発明の効果の非予測性と顕
著性を検討する上で、本件発明の効果と
比較すべき対象が何であるか）
進歩性判断における「効果」の取り扱いに
関する「予測できない顕著な効果」の有無の
判断方法として、比較対象が何かについては、
主引用発明比較説、対象発明比較説及び技術
水準比較説の各見解があるが、最高裁令和元
年８月２７日判決（平成３０年（行ヒ）第６９
号）で、対象発明比較説によるべきとの考え
方を前提とした判示がされたと考えられる。
参考判決①では、同最判を引用したうえで
「もっとも、当該発明の構成のみから予測で
きない顕著な効果が認められるか否かを判断
することは困難であるから、当該発明の構成
に近い構成を有するものとして選択された引
用発明の奏する効果や技術水準において達成
されていた同種の効果を参酌することは許さ
れると解される。」と判示され、その判断方
法がより具体的に明らかとされたところ、同
最判より前にされた参考判決においても、対
象発明比較説の立場に立つ傾向にあったこと
を確認した。

（３�）論点３（いわゆる用法・用量により特定
される医薬用途発明について、予測でき
ない顕著な効果があるというためには、
どのような明細書の記載が必要か）
参考判決①における本件発明は、従来公知

の有効成分を「特定の用法又は用量で特定の
疾病に適用するという医薬用途」に適用した
点に技術的意義を有する医薬用途発明である。
しかしながら、当初明細書等には、事後的デー
タをもって主張しようとする効果と不即不離
の関係にあるところの「解決課題及び解決手
段」が明示されておらず、かえって、骨粗鬆
症患者群を更に限定していない点を除き、用
法及び用量を含め一致している引用発明が先
行技術として記載されていた。そして、この
ように近接した引用発明の奏する効果や従来
水準において達成されていた同種の効果を参
酌すると、事後的データで主張しようとする
効果の非予測性及び顕著性は認められない事
情があった。参考判決①は、これらの事情が
総合的に判断された事案であり、明細書等の
記載から当業者が推論できる場合は、記載の
範囲を超えない限り参酌するという、参考判
決②等で判示される事後的データの扱いに関
する考え方について、変更はないとの結論に
至った。
用法・用量により特定される医薬用途発明

として特許取得を目指す以上は、有効成分と
用途との関係は公知であり、近接した引用発
明が存在することを念頭におき、効果の非予
測性及び顕著性について、将来的にどのよう
に主張するかを想定したうえで、「解決課題
及び解決手段」や技術的意義といった技術思
想としての開示が、より求められるものと考
えられる。
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事例研究１ テーマ４（特許電気）
発明該当性（人間の精神活動、人為的な取決め）

論 点

論点１：�近時の裁判例を踏まえ、人間の精神活動、人為的取決めに関わる発
明について、発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲の記載ぶり
及び関連する要素はどのようなものか

論点２：�近時の裁判例にみる判断手法と特許・実用新案審査基準の規定との
対応をどのように整理できるか

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和５年１１月２２日（令和５年（行ケ）第
１００５９号、「患者保有分項目を設けた処方箋と患者保有の医薬品を含
めた投与日数算定の一方式」事件）（不服２０２２－０２１４１４）
ㅡ参考判決②：知財高判令和３年１２月２０日（令和３年（行ケ）第
１００５２号、「カット手法を分析する方法」事件）（不服２０２０－
０１２９３０）
ㅡ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、「電子記録債権の決済方法、および債権管理サーバ」事件）（不服
２０１９－００１１５７）
ㅡ参考判決④：知財高判平成３０年１０月１７日（平成２９年（行ケ）第
１０２３２号、「ステーキの提供システム」事件）（異議２０１６－
７０１０９０）
ㅡ参考判決⑤：知財高判平成２８年２月２４日（平成２７年（行ケ）第
１０１３０号、「省エネ行動シート」事件）（不服２０１４－０１８０６４）

論点及び検討結果
（１�）論点１（近時の裁判例を踏まえ、人間の
精神活動、人為的取決めに関わる発明に
ついて、発明該当性が肯定され得る特許
請求の範囲の記載ぶり及び関連する要素
はどのようなものか。）
参考判決①ないし⑤を踏まえて、人間の精
神活動、人為的取決めに関わる発明につき、
発明該当性が肯定され得る特許請求の範囲等
の記載の検討を行った。

ア� 特許請求の範囲及び明細書等をドラフト
する上で注意すべき点
コンピュータソフトウェア関連発明として
規定できるならば、特許請求の範囲に記載し
た方がよい。
もっとも、単に特許請求の範囲にコン

ピュータを利用すると記載するだけでは不十
分であり、明細書における発明の課題や効果
を人間の精神活動や人為的な取決め以外に向
けたものとする記載を意識しつつ、課題解決
の手段として用いる装置や、装置同士の通信、
信号処理の具体的な動作を特許請求の範囲に
盛り込むことが重要である。
コンピュータソフトウェア関連発明ではな

い場合、具体的な技術的手段を特許請求の範
囲に記載することは必須であり、それが発明
の課題解決に寄与していることが明細書から
読み取れるような記載にすべきである。
また、参考判決④につき議論する中で、コ

ンピュータを使用しないシステムを物の発明
として扱うべきか議論したところ、システム
という語の辞書的意味からして複数の物の組
合せ体であってもシステムたりうるという意
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見などがあった。

イ� 裁判（及び審査・審判）において発明該当
性が問題となった際、出願人・権利者とし
てどのような主張をすべきか
発明の技術的意義が人為的な取決めや人間
の精神活動のみに向けられているものではな
いこと、課題や効果を奏する技術的手段の構
成及び課題解決のメカニズムが特許請求の範
囲に具体的に記載されていることを主張すべ
きであり、仮に、発明の目的が人為的な取決
めや人間の精神活動に向けられているとして
も、新たな課題を設定し、その課題を解決す
るための具体的な技術的手段が特許請求の範
囲等に記載されていることを主張すべきであ
る。

ウ 発明該当性と他の拒絶理由の関係
発明該当性が問題となる場合、新規性及び
進歩性並びにサポート要件、明確性要件及び
実施可能要件といった記載要件の問題が同時
に生じうる。
新規性及び進歩性については、極力コン

ピュータソフトウェア関連発明として規定し、
また、人為的取決め以外の手段を特許請求の
範囲に加えることで拒絶理由が解消され得る。
記載要件については、特許請求の範囲及び
明細書等の記載において、発明の対象となる
物の媒体の特定や、コンピュータやハード
ウェアという技術的手段による課題解決のメ
カニズムを記載することで拒絶理由が解消さ

れ得る。

エ 「全体として」の具体的内容
参考判決①ないし⑤を前提に「全体として」

という判断基準を具体化するならば、（ⅰ）人
為的取決めや人間の精神活動そのものが特許
請求の範囲に記載されているか、（ⅱ）当該発
明に規定されたシステムという課題解決のた
めの技術的手段が特定されているか、（ⅲ）発
明の技術的意義が人為的取決めや人間の精神
活動そのものに向けられているかという要素
が挙げられる。

（２�）論点２（参考判決の判断手法と特許・実
用新案審査基準の規定との対応をどのよ
うに整理できるか。実務に影響する相違
点はあるか。）
審査基準には技術的意義を参酌する旨の記

載がないが、どちらの判断手法によっても発
明該当性に関する結論は変わらないと考えら
れる。
その判断過程については、審査基準では特

許請求の範囲の記載を重視して判断され、裁
判では特許請求の範囲の記載及び明細書を参
酌して技術的意義等を検討した上で判断され
ている。
もっとも、審査基準にも「全体として自然

法則を利用したものとなるかは、技術の特性
を考慮して判断される」と説明されており、
審査官も技術的意義を踏まえて審査をしてい
るのではないかとの意見があった。
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事例研究１ テーマ５（意匠）
意匠の類否判断（判断主体）

論 点
論点１：類否判断における判断主体は、どのような要因により決定すべきか

論点２：類否判断に際し、判断主体の特性に関して留意すべきことは何か

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和５年６月１２日（令和５年（行ケ）第１０００８
号「瓦」事件）（無効２０２１－８８０００６）
ㅡ参考判決②：知財高判令和５年１２月２１日（令和５年（行ケ）第
１００６６号「瓦」事件）（無効２０２２－８８０００１）
ㅡ参考判決③：東京高判平成１５年６月３０日（平成１４年（行ケ）第６２６
号「配線用保護カバー」事件）（不服２００１－００３３２８）
ㅡ参考判決④：知財高判平成１８年１月１８日（平成１７年（行ケ）第
１０６４３号「建築用壁板材」事件）（不服２００４－０１２９４９）
ㅡ参考判決⑤：知財高判平成１８年７月１３日（平成１８年（行ケ）第
１００２３号「横葺屋根板材」事件）（不服２００４－００２７６０）
ㅡ参考判決⑥：知財高判平成２４年１１月２６日（平成２４年（行ケ）第
１０１０５号～１０１１０号「人工歯」事件）（不服２０１１－
００３１２２、００３１２３、００３１２５～００３１２７、
００３１２９）

論点及び検討結果
（1�）論点１
意匠の類否判断の判断主体は、意匠法２４
条２項（登録意匠の範囲等）において「需要者」
であると規定されている。実務上、需要者と
は取引者を含むものと解されており、法３条
１項３号（新規性）の類否判断の場合も同様で
あるが、具体的にどのような需要者を判断主
体とするかは個別の事案によって異なる。
法３条１項３号における意匠の類否判断で
は、その判断主体をどのような要因により決
定すべきか、各検討事項の議論を通じて検討
を行った。

ア� 参考判決①及び②（以下、「瓦事件」とい
う。）における類否判断の判断主体について
瓦事件判決では、瓦屋根を施工する建築業
者等も需要者であるとしつつも、建築物の屋
根工事等を注文しその所有者となる施主がそ
の中心的な需要者である旨判示された。その

背景として、瓦が施工後に視認できる外部的
形態の美感が重視される物品であること、ま
た、施主が瓦の選定の決定権を持つこと等が
要因であるとの意見が示された。また、瓦事
件における判断主体の認定及びその理由は妥
当であるとする意見が大半だったが、一方で、
施工後の安定性や安全性が求められる物品で
あるため、建築業者の観点も重要であるはず
との意見がみられた。

イ� 一般的に、判断主体の認定についてどの
ような背景要因が働くか
判断主体の認定は、対象となる意匠に係る

物品の性質、用途、使用態様が考慮されるも
のであり、また、物品の外観が最終消費者の
購買を左右する場合は一般需要者が需要者と
なるが、物品の機能に由来する形状が購買を
左右する場合は、一般需要者の他に、「専門家」
が需要者となり得るとの意見が出た。
需要者の行動に着目し、商品の選択・施工
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にあたって最終消費者以外の者（専門家等）が
関わるか否かが判断主体の認定を左右すると
の考えが示された。また、全体意匠と部分意
匠の違い、物品の各部で用途・機能が異なる
場合にどの部位に着目するか等によっても、
判断主体の認定に差が生じるとの意見が示さ
れた。

次の各検討事項についても検討を行った。
「参考判決③～⑥における類否判断の判断主
体について」、「『需要者』の範疇について」、「判
断主体の説示がなされない事案について」等。
また、「可撓性伸縮ホース」事件（最判昭和
４９年３月１９日同４５年（行ツ）第４５号）
以来の判断主体に関する規定や考え方を確
認・検討した。

（２）論点２
法３条１項３号における意匠の類否判断を
行うに際して、判断主体の特性が類否判断に
どのように影響するか等について、各検討事
項の議論を通じて検討を行った。

ア� 瓦事件で施主を重要な需要者と認定した
ことが、類否判断にどのように影響を及ぼ
したか
２つの瓦事件判決では、施主が重要な需要
者との認定を踏まえ、施工後に外部的に表れ
る形態の共通点を重視して、類似するとの判
断を示している。したがって、主に施主が重

要な需要者であると認定したことが判決の類
否判断に影響したとの意見が出た。しかし、
判断主体の要因も一定の影響を与えたが、瓦
のコの字模様部が新規で珍しかった等の他の
理由が判断に影響を与えたとの意見も示され
た。

イ� 一般的に、判断主体の認定によって、類
否判断にどのような影響が及ぶか
一般需要者は全体の構成を重視する傾向が

あり、さらに、一見して容易に目につく部分
を重視する傾向があって、全体の構成だけで
なく、購買を決定する際のポイントとなる部
分（デザイン選択時に重視する部分）の形状を
重視する傾向があるとの意見、対して、専門
家では、細部観察になる傾向があり、特に、
全体を細部観察しているというよりも、機能
と関係がある部分、機能上の重要な部分、改
良部分等を細部観察していると考えられると
の意見があった。

次の各検討事項についても検討を行った。
「参考判決③～⑥において、判断主体は類否
判断にどのように影響を及ぼしたか」、「技術
的関心を引く形状等をどのように捉えるべき
か」、「審決取消訴訟（法３条１項３号）と侵害
訴訟（法２４条）での差異について」、「類否判
断について、色彩有無の相違がある意匠の類
否判断時に考慮すべき点」等。
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事例研究１ テーマ６（商標）
商標法４条１項１１号 結合商標の類否判断

論 点

論点１：分離観察可能な場合における要部抽出について

論点２：各構成部分の一が要部とならない場合について

論点３：要部抽出において影響する要素について

論点４：既登録商標に別の文字等を追加した構成からなる商標について

主 な
参考審判決

ㅡ参考判決①：知財高判令和５年１１月３０日（令和５年（行ケ）第
１００６３号、「遊＼ＶＥＮＴＵＲＥ」事件）（不服２０２２－
００８５０９）
ㅡ参考判決②：知財高判令和３年２月２２日（令和２年（行ケ）第１００８８
号、「ホームズくん」事件）（不服２０２０－００１５７９）
ㅡ参考判決③：知財高判令和３年２月２２日（令和２年（行ケ）第１０１０４
号、「旬 ＪＡＰＡＮ＼ＳＨｕＮ」事件）（不服２０１９－０１６３７３）
ㅡ参考判決④：知財高判令和元年９月１２日（平成３１年（行ケ）第
１００２０号、「ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ」事件）（不服２０１８－
００２００７）
ㅡ参考判決⑤：知財高判平成２８年１月２８日（平成２７年（行ケ）第
１０１７１号、「エリエール＼ｉ：ｎａ＼イーナ」事件）（不服２０１４－
０２２４５７）

論点及び検討結果
（１�）論点１（分離観察可能な場合における要
部抽出について）
分離観察可能な場合において、各構成部分
に識別力の差がない場合、原則としてそれぞ
れが要部となるかという観点からの議論が行
われた。
この点、原則としてそれぞれが要部となる
という立場からは、そう解さなければ他人の
登録商標の横取り的な後願の登録を許すこと
になりかねないとの見解、「リラ宝塚」事件
最高裁判決は、各構成部分のそれぞれが分離
抽出されることを原則としているとする指摘
がみられた。また、参考判決①の判示は、必
ずしもすべてが要部とはならない旨の指摘を
含むものの、「リラ宝塚」判決が示す分離観
察の許容条件を、商標の外観上の一体性の観
点から具体化するものであるとの見解も示さ

れた。
一方、各構成部分が直ちに要部とはならな

いとする立場は、構成部分の外観（「リラ宝塚」
判決）、構成上の一体性（参考判決①）に着目
するものもみられたが、主に識別力の差に基
づいて要部該当性を判断する見解を基礎とす
るものであった。ただし、各構成部分に強い
識別力があればそれぞれを抽出できるとする
見解もみられた。

（２�）論点２（各構成部分の一が要部とならな
い場合について）
各構成部分の一が要部とならないのはどの

ような場合かについては、識別力の有無に帰
着させる見解がある一方、識別力とは異なる
観点からみる見解もみられた。そのうち外観
を重視する見解としては、「リラ宝塚」判決、
参考判決①の示す枠組みを指摘するもののほ
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か、外観上、目立つ図形がある構成内で比較
的小さな文字で記載された部分等は、識別力
にかかわらず要部とはならない場合があると
する見解がみられた。
外観以外の要素を重視する見解としては、
識別力が相対的に弱い部分の存在が取引の実
情から認められる場合（例えば、ファミリー
ネーム等に社名商標が併記される場合に社名
商標が省略されて称呼、観念される実情が認
められる場合等）のほか、観念上の一体性が
ある場合を挙げる見解があった。なお、商標
について外観、称呼、観念を個別に認識する
ことは考えにくく、総合判断することに妥当
性があるとする見解もみられた。

（３�）論点３（要部抽出において影響する要素
について）
要部抽出において要部以外の構成要素が及
ぼす影響が議論された。挙げられた見解とし
ては、外観上、独立して看る者の注意を引く
ように構成されている構成要素がある場合
（「リラ宝塚」判決、参考判決①③）や、構成
の一が極端に小さく付記的な要素であると解
される場合は影響があるとする見解のほか、
もっぱら商標の外観を確認し得るのが通常で
あるという取引の実情が認められる場合は、
外観の顕著な相違が重視されていること（参
考判決⑤）を指摘するものがあった。

（４�）論点４（既登録商標に別の文字等を追加
した構成からなる商標について）
上記構成の商標について、その要部抽出の

あり方、全体観察により既登録商標とは非類
似と判断することの得失が議論された。
要部抽出においては、既登録商標の周知性、

造語か既成語かの別や、意味・用法に関する
取引の実情が影響するとし、既登録部分は識
別力があるがゆえに登録されているのである
から、付加された文字等の識別力が強くても
分離抽出されるべきであるとする見解や、二
つの構成部分のうち一方のみが簡略に称呼さ
れる取引の実情がある場合は、識別機能が相
対的に強い方が要部として抽出されるとする
見解（参考判決②④）がみられた。
全体観察により既登録商標とは非類似と判

断することの得失に関しては、要部を同一と
する商標の併存登録がなされるおそれのある
ことや、新たに商標を選択する者の利益の下
に、既登録商標に係る商標権者の利益を損ね
るものであることが指摘され、非類似と判断
されてもやむを得ないのは、全体観察をする
必要があり、かつ、商標の構成等からして、
全体として出所の誤認混同のおそれがない場
合であるべきことが指摘された。これに対し、
既登録商標と、追加する文字等の識別力が共
に弱い場合は、造語になることがあり、一体
不可分のものとして認識・記憶される可能性
があるから、周知・著名商標でない限りは非
類似として登録を認めてもよいとする見解も
示された。また、新たに商標を選択する者の
利益は、当該商標を選択する必要性というこ
とであり、既登録商標が造語なのか、品質等
を記述する言葉なのかが考慮されるべきであ
るとの指摘がみられた。

13審判実務者研究会報告書2024（要約編）



要約編

要
約
編

事例研究２ 事例１（特許機械）
本願発明・引用発明の認定、設計的事項等の考え方について

審 判 番 号 不服２０２０－０１２７２２（特願２０１９－５２５６３８）（不成立）
（令和３年９月１０日：請求不成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和５年１月１８日
令和４年（行ケ）第１０００７号（請求棄却）

発明の名称 熱搬送システム

主 な 争 点 特許法２９条２項（進歩性）

１．事件の概要
本件では、発明の名称を「熱搬送システム」
とする発明についての拒絶査定不服審判に関
し、進歩性の有無が争われた。
審決は、周知事項を踏まえると、本願発明
と引用発明との相違点に係る本願発明の構成
を引用発明に採用することは当業者が容易に
想到し得たことであると判断し、本願発明の
進歩性を否定した。
原告は、審決の取消事由として、（ⅰ）引用

発明、並びに一致点及び相違点の認定の誤り、
（ⅱ）周知技術の認定の誤り、（ⅲ）進歩性の判
断の誤りを主張したものの、原告の主張はい
ずれも認められず、審決が維持された。

２．検討事項
（１�）検討事項１（本願発明の要旨認定につい
て）
発明の要旨認定が、本願発明の特許請求の
範囲に記載された構成に基づいて適切に行わ
れているとして、本判決の判断は妥当である
との意見で一致した。
本件事例を踏まえた上で、進歩性判断にお
ける本願発明の要旨認定、特に限定解釈につ
いて、本件事例に捉われず、どのように考え
るべきか議論した。補正により発明特定事項
の限定が可能であることや、第三者の監視負
担等を考慮すれば、原則は特許請求の範囲の
記載に基づいて行うべきであるとの意見で一

致した。この点、実務者間において違和感な
く判断が行われているといえる。ただし、ク
レーム文言自体から一義的に解釈が導かれな
い場合に、これを解釈するために、発明の詳
細な説明及び図面を考慮できることは妥当と
考える。

（２）検討事項２（引用発明の認定について）
ア 対比する上で必要な限度についての検討
引用発明の認定は、本願発明との対比のた

めに行うものであるため、必要以上に引用発
明の構成を限定して認定することで対比・判
断が複雑になることは適切とはいえない。こ
の点、上位概念化の際に課題の解決に必須で
あるか否かをひとつの指標として考慮するこ
とは理解しやすく、判決の判断は妥当である
との意見で一致した。引用発明の認定におい
ては、本願発明に示された技術的思想との対
比を意識しつつ、技術常識や引用発明に開示
されている目的・課題から離れての恣意的な
構成の捨象とならないよう留意すべきであろ
う。

イ 複数の選択肢からの抽出についての検討
本件判決の判断は妥当であるとの意見で一

致したものの、実務において「並列的に、現
実に記載されている」といえるか否かの判断
は難しい、との見解が示された。また、技術
水準を考慮すれば、引用文献中の一般式の記
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載からそこに含まれる一つを抽出することが
認められる場合もあるだろう、との意見も
あった。

（３）検討事項３（動機付けについて）
相違点１及び２に関して、設計変更や設計
的事項の採用として、特段の動機付けがなく
ても容易想到性を認めた判決の判断は妥当で
あるとの意見で一致した。一方で、設計的事
項自体の判断については予見可能性が必ずし
も高くはない、との懸念も示された。
周知技術を副引用発明として用いる場合は、
適用（組み合わせ）の対象であり、当然動機付
けが必要となる一方で、周知技術を設計変更
等の根拠として用いる場合は、本件判決の規
範からみて必ずしも動機付けは必要がないと
いえる。相手方の主張を理解するために、ま
た、自らが適切な主張を行うために、周知技
術及び設計事項の位置づけを意識することが
肝要である。

（４）検討事項４（課題の共通性について）
「要旨認定」の場面において、限定解釈が
される場合があり、その場合、本願発明の課
題が考慮要素の一つとなり得る。本願発明と
主引用発明との「対比」の場面では、両者の

課題が大きく異なると、主引用発明から出発
して到達する発明の構成は、請求項に係る発
明の構成と相違する部分が出てくるといえる。
「容易想到の論理付け」で設計変更等を検討
する場面では、対象となる構成が本願発明の
課題解決原理に寄与するか否かが、設計変更
か否かに影響を与えるといえる。「効果の参
酌」の場面では、異なる課題からみて異質な
効果が考慮されることもあり得る。
以上のように、進歩性を検討するうえで「課

題」はさまざまな場面で用いられていること
が理解できる。総合考慮という枠組みの中に
おいて、技術的思想である発明の課題に関す
る主張は、進歩性を判断するにあたり、大き
な影響を与えるであろう。しかしながら、本
件において、本願発明の課題と主引用発明の
課題とが異なるとの主張が排斥されたように、
ただ課題の違いを主張するだけでは不十分で
あり、課題の違いがどこに起因するのか、ど
こに影響するのかを分析した上で、主張を行
うことが肝要であろう。
進歩性判断の考え方は事例に応じて個別具

体的に検討する必要があり、全ての事案に当
て嵌まる一般化は困難であるが、上記検討は
進歩性を考える際の着眼点として参考になる
ものが大いに含まれていると思われる。
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事例研究２ 事例２（特許化学１）
先願明細書に記載されているに等しい事項、実質同一について

審 判 番 号
無効２０１３－８０００２２号（特許５０７２１２３号）（不成立）
（平成２５年１２月１１日：請求不成立審決（一次審決） → 審決取消）
（平成２８年１２月２７日：請求不成立審決（二次審決） → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判平成２６年１１月２６日
平成２６年（行ケ）第１００９７号（審決取消）

発明の名称 扁平形非水電解質二次電池

主 な 争 点 特許法２９条の２（拡大先願）

（1） �関連事例１：知財高判平成３０年５月３０日（平成２９年（行ケ）第１０１６７号、「積層フィルム」事件）。
関連事例２：知財高判平成２５年９月１９日（平成２４年（行ケ）第１０３８７号、「安定化された臭化アルカ
ン溶媒」事件）。

１．事件の概要
本件は、放電容量を大きくするために、負
極板と正極板とをセパレータを介して正極板
の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層
との対向面を少なくとも５面とするように積
層し、正極板の作用物質含有層と負極板の作
用物質含有層との対向面積が、電極ガスケッ
トの開口面積よりも大きく設定した扁平形非
水電解質二次電池において、正極板の作用物
質含有層と負極板の作用物質含有層の対向面
数が５面以上、という数値により特定された
本件発明が、甲第１号証（先願明細書等、以
下「甲１」という。）に記載された発明（以下「甲
１発明」という。）であるか否か（拡大先願）が
争点となった。
一次審決では、甲１には、積層極板群につ
いて、セパレータを介して正負極の対向面が
「３面」であることが見て取れるものの、こ
れを「少なくとも５面」とすることについて
は見て取ることはできず、甲１に記載された
ものとはいえないとした。
これに対し、判決は、甲１において、正極
板と負極板との対向面の面数について具体的
に明記されているのは、３面の場合のみであ
るが、もとより、甲１発明は対向面の面数を

３面に限定する発明ではなく、正極板と負極
板とを積層することにより、正極板と負極板
との積層数が多くなればなるほど、正極板と
負極板との対向面積がこれに比例して単純に
大きくなることも明らかであるから、甲１に
は、正極板と負極板との対向面を３面とする
ことだけではなく、２面や４面以上とするこ
とも記載されているに等しく、したがって、
甲１には少なくとも５面であることも記載さ
れていると認められ、正極板と負極板との積
層数をどの程度とするかは、単なる設計的事
項に過ぎないといえるとして審決を取り消し
た。

２．検討事項
研究対象事例及び関連事例１及び２（1）も併

せ、次の点について検討を行った。

（１�）検討事項１（拡大先願において、実質的
に相違点がないと判断される場合におけ
る「先願明細書等に記載されているに等
しい事項」とはどのようなものか。）
ア 判決の最終結論は、全ての参加者にお

いて妥当としながらも、対向面数に関し、記
載されている（ないしは、記載されているに
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等しい［以下、同様］）との判断には違和感を
唱えた参加者が多かった。本件発明における
対向面数は、課題解決に直接関係のある事項
であり、このような特定事項を先願明細書等
に記載されているとすることは抵抗があると
の意見が見られた。判決は、本件発明と先願
明細書等に記載された発明との課題及び課題
解決方法の共通性をもって、記載されている
との判断を導き出しているが、判決後半で設
計的事項や顕著な効果等の用語が使用されて
いるところから、実質的には微差の判断がな
されているのではないかとの意見もみられた。

イ 先願明細書等に物性パラメータに関す
る事項が記載されている場合において、追加
実験等のデータ提出により、記載されている
に等しい事項の立証可能性について議論した。
関連事例１については、比粘度及び粘度平均
分子量の２つの物性パラメータが不明である
が、拡大先願の判断においても追加実験デー
タにおけるアプローチが有効であることを期
待する意見があった。

ウ 記載されているに等しい事項の認定に
際し、予測どおりの結果であることが影響す
るかどうかについては、予測どおりの結果し
かもたらさないことで記載されているに等し
い事項の範囲を広く解釈できるとする意見と、
予測どおりの結果か否かを判断根拠の入れる
べきでないとする意見とで参加者間で幅のあ
る内容となった。

（２�）検討事項２（拡大先願において、相違点
であっても、「実質同一（本願の請求項に
係る発明と引用発明との間の相違点が課
題解決のための具体化手段における微差
（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換
等であって、新たな効果を奏するもので
はないもの））」とはどのようなものか。）
ア 課題解決のための具体化手段における

微差の判断における「新たな効果」は、進歩
性の判断における「顕著な効果」や「有利な
効果」までを要求するものでなく、効果の程
度が向上すれば足りる程度のものでよい、と
の点で全参加者の意見が合致した。

イ 関連事例１及び２では、それぞれ、機
械強度と成形性、金属腐食開始時間等につい
て、ある程度の効果の向上は見られるもので
あったため、これが微差であるか否かの判断
ラインをどのように設定するか難しい。新た
な効果については、硬直的に定義されるもの
ではなく、先願明細書等の記載、技術常識、
本件明細書の記載等を総合的に考慮して判断
されるとの結論に至った。

ウ 最後に、新規性回避のために汎用され
る「除くクレーム」補正の拡大先願への適用
について議論をした。拡大先願への対応とし
て、パラメータや数値限定を「点」で「除く
クレーム」補正をしても、その除いた「点」
によって、「新たな効果」を奏するものでは
ないから、拡大先願を判断する場合において、
微差と判断されてしかるべきであり、また、
そのように判断してほしい、との意見が出さ
れた。
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事例研究２ 事例３（特許化学２）
医薬用途発明の訂正の要件（新規事項）と実施可能要件及び

サポート要件との関係性

審 判 番 号 無効２０１７－８００００３（特許３６９３２５８号）
（令和２年７月１４日：一部請求成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和４年３月７日
令和２年（行ケ）第１０１３５号（請求棄却）

発明の名称 イソブチルＧＡＢＡまたはその誘導体を含有する鎮痛剤

主 な 争 点 特許法１２６条５項（訂正の要件：新規事項の追加）、同法３６条４項１号（実
施可能要件）、同条６項１号（サポート要件）

１．事件の概要
本件は、特許権者である原告が、特許無効
審判事件において本件発明に係る特許を無効
とするとの審決を受けたことから、特許無効
審判請求人を相手として、その取消しを求め
た事案である。
審決は、訂正前の特許請求の範囲における

「痛みの処置における鎮痛剤」を、「神経障害
又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異
痛の痛みの処置における鎮痛剤」とする訂正
について、新規事項の追加に当たるとして訂
正を認めず、訂正前の特許請求の範囲に記載
された「痛みの処置における鎮痛剤」に係る
医薬用途発明について、実施可能要件及びサ
ポート要件を充足しないと判断した。
判決は、訂正の要件につき、「本件発明２は、
公知の物質である本件化合物２について鎮痛
剤としての医薬用途を見出したとするいわゆ
る医薬用途発明」であるところ「「痛みの処
置における鎮痛剤」が医薬用途発明たり得る
ためには、当該鎮痛剤が当該痛みの処置にお
いて有効であることが当然に求められる」の
であるから、鎮痛剤としての用途を具体的に
特定することを求める「本件訂正が新規事項
の追加に当たらないというためには、本件化
合物２が神経障害又は線維筋痛症による痛覚
過敏又は接触異痛の痛みの処置における鎮痛

剤として「効果を奏すること」が、当業者に
よって、本件出願日当時の技術常識も考慮し
て、本件明細書（本件訂正前の特許請求の範
囲を含む。以下同じ。）又は図面の全ての記載
を総合することにより導かれる技術的事項と
して存在しなければならないことになる。」
としたうえで「本件訂正が願書に添付した明
細書又は図面に記載した事項の範囲内の訂正
であるということはできない。」として認容
せず、訂正前の特許請求の範囲に記載された
発明について特許法３６条の記載要件を満た
さないとして請求を棄却した。

２．検討事項
医薬用途発明における「明細書、特許請求

の範囲又は図面に記載した事項」とは何かに
ついて、そして、本件判決において、当該事
項の認定に基づきされた訂正要件の判断と記
載要件の判断との整合性について、以下のと
おり検討した。

（１�）検討事項１（訂正の要件（新規事項の追
加）とサポート要件の関係性）

「ソルダーレジスト」事件大合議判決を含む、
過去の裁判例の判決について確認した結果、
訂正の要件（新規事項の追加）に係る「当業者
によって、明細書又は図面のすべての記載を
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総合することにより導かれる技術的事項」と
は「明細書又は図面によって開示された技術
的思想に関するもの」であり、その認定は、
サポート要件の判断における、「特許請求の
範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対
比し、特許請求の範囲に記載された発明が発
明の詳細な説明に記載された発明であって」
との判断と整合する。そして、「実質的に開示」
されているか否かについては、サポート要件
の判断における「発明の詳細な説明の記載に
より当業者が当該発明の課題を解決できると
認識できる範囲のものであるか否か」として
判断すべき領域として棲み分けられていると
解された。

（２�）検討事項２（技術的思想としての医薬用
途発明に求められる明細書又は図面の開
示とは何か）
本件の願書に添付した明細書、特許請求の
範囲又は図面には、式Iのうち特定の置換基
を選択した本件化合物２の鎮痛剤としての医
薬用途への適用について、疼痛性障害として
「神経障害」及び「線維筋痛症」が、痛みと
して「痛覚過敏」及び「接触異痛」が、それ
ぞれ選択肢として挙げられるものの、これら
を組み合わせた概念である「神経障害又は線
維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛
み」の処置における鎮痛剤については、文言
上、直接的な記載がない。技術的思想として
の開示の有無を検討するにあたり、出願時の
技術常識、及び実施可能要件の判断における
以下の基本的な考え方について、いまいちど

確認した。
・�医薬用途発明における、物質名、化学構造
等が示されることのみによっては、その有
用性を予測することは困難であることに基
づく実施可能要件の判断

（３�）検討事項３（本件における訂正の要件
（新規事項の追加）、実施可能要件及びサ
ポート要件の判断とこれら判断の関係性）
本件訂正による発明の技術的思想が、公知

の物質を新たな用途に適用した医薬用途発明
であることにある以上、「明細書又は図面に
記載した事項」も、当該技術的思想としての
開示が求められると解される。そして、「医
薬用途発明においては、一般に、物質名、化
学構造等が示されることのみによっては、そ
の有用性を予測することは困難」であること
は、適用条文にかかわらず共通する前提事実
であるところ、本件判決では、医薬用途発明
について、技術的思想の開示として、有効成
分を特定の用途に適用した場合に有用である
こと、すなわち「効果を奏すること」が求め
られたものと考えられる。このことは、実施
可能要件やサポート要件の判断の前提として
の「明細書又は図面に記載された事項」の認
定と整合的であり、本件では、共通する認定
事実のもと、特許の適切な保護及び活用の観
点から、特許法の条文の文言に即し、クレー
ム解釈、特許要件の判断、記載要件の判断の
全体で整合的に判断されたものと考えられる
との意見で一致した。
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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．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。
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
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
性判断のあり方につき検討した。

（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）
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「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結果、引用文献１
の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、「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。

（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。
この点につき、ソフトウェアに関しては、

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等があった。
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（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）
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ところ、ビジネス的な側
面と技術的な側面の切り分けが難しい等の理
由から、あくまでも特許であるため、ビジネ
ス的な課題及び効果のみならず、これを実現
する技術的手段による効果を参酌し、進歩性
を判断す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）

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、事例４本編に
列挙したとおりの意見があった。

（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」）
最後に、進歩性判断のあり方について議論
を行ったところ、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。

・�このようなケースにおいては、本判決に見
られるように、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。審理においてはその不確実性
が「健全な不確実性」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
者の主張が異なることもあり、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。ある程度の揺らぎ（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。
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事例研究２ 事例５（意匠）
意匠法５条２号の判断手法（本件意匠と商標の態様の対比、
商標の著名性及び物品分野の関連性の検討）について

審 判 番 号 無効２０２３－８８０００３（意匠１６０６５５８号）（成立）
（令和５年９月４日：請求成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和６年２月１９日
令和５年（行ケ）第１０１１３号（請求棄却）

意匠に係る
物 品 かばん

主 な 争 点 意匠法５条２号（他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠）

（1） 本件意匠正面中央上部の本件南京錠を拡大した画像。判決の別紙「本件南京錠及びＨ商標２」において示さ
れたが、意匠公報には掲載されていない。

１．本件意匠
本件意匠は、意匠に係る物品を「かばん」
とし、全体の構成は、上部が開口した有底略
箱状の本体に、前後一対の把手を取り付けて、
背面から正面にかけてベルトを設け、ベルト
を留めるための南京錠を付けたものである。

本件南京錠の態様は、丸棒体が略逆Ｕ字に
曲がった引っ掛け部を除いた全体がやや薄い
略直方体状であって、正面には、略Ｈ形の凹
凸模様が形成されているものである。

本件意匠の【正面図】 本件南京錠（判決別紙（1）） Ｈ商標２

２．検討事項
（１）検討事項１（判決の判示事項の検討）
以下のア～エの判示について、参加者から
はいずれも概ね妥当との意見が示された。
ア 本件南京錠は本件意匠の要部でないと
の原告主張の排斥。

イ 添付図面等の南京錠又は南京錠の正面
の態様を削除する補正は、意匠の要旨を変更
するものであり認められない。
ウ 審査段階で意匠法５条２号の拒絶理由

が指摘されず、手続補正等の機会が与えられ
なかったとしても、法５条２号に当たるか否
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かの実体判断を左右しない。
エ 原告は本件南京錠を付したかばんを販
売していないから、他人の業務に係る物品と
混同を生ずるおそれはないとの原告主張の排
斥。

（２）検討事項２（審決の説示事項の検討）
無効理由１～３の説示事項を検討した。無
効理由３では、本件意匠が「Ｈ商標２」との
関係において意匠法５条２号に該当すると判
断された。この点に関して、本件意匠と商標
の形態の類似性についての説示は、概ね妥当
とする意見が多く示された。商標の周知・著
名性については、判断手法は妥当である、判
断根拠も十分示されているとの意見が複数示
される一方で、著名性を認めるためにはより
詳しい証拠が必要ではないかとの意見もみら
れた。また、混同を生ずるおそれがあるとの
判断は概ね妥当とする意見が多く示された。
その他、本件意匠と請求人の業務に係る物
品分野の関連性、本件南京錠がかばん全体と
比較して小さな比率である点、かばんにおけ
る取り付け位置等についても、検討した。

（３�）検討事項３（商標の著名性、物品分野の
関連性等について）

ア 商標の著名性について
多くの参加者から、他人の業務に係る商標
の著名性は、混同のおそれの有無の判断に大
きく影響し、また、著名性が高いほど、同一
又は類似の商標が付された意匠について混同
のおそれが生じやすくなると考えられるとの

意見が示された。
参加者からは、他人の業務に係る商標の著

名性を認定する手法として、例えば、生産数・
販売数、使用期間及び使用地域、広告宣伝の
方法・期間・地域及び規模、商標の認識度を
調査したアンケート等を総合的に考慮して認
定することが提案された。さらに、登録商標
であっても、審査段階で一定の著名性が立証
される立体商標は著名性を認定しやすいが、
図形商標は、通常は審査段階でその著名性を
求められていないはずであり、形状や模様そ
のものの著名性は評価が難しいとの意見もみ
られた。なお、意匠法と商標法における著名
性の水準の差異の有無に関しては、意見が分
かれた。

イ 物品分野の関連性について
多くの参加者から、他人の業務に係る商標

の指定商品と本件意匠の物品分野の関連性は、
混同のおそれの有無の判断に大きく影響し、
基本的には両者の関連性が高いほど、混同の
おそれが生じやすくなるとの意見が示された。
また、両者が異なる分野であるとしても、

物品の部分や部品等であるとの理由により、
意匠に係る物品と商標の指定商品の分野が異
なる場合でも混同のおそれが生じる場合もあ
り得るとの意見や、その他、物品分野の関連
性を認定する手法について、物品分野や性質
による両者の関連性の強さ、それによる需要
者の認識などにより総合的に考慮して認定す
ることになると考えるといった意見が示され
た。
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事例研究２ 事例６（商標）
ありふれた氏と慣用的名称とを結合してなる商標の

商標法３条１項４号該当性

審 判 番 号 不服２０２２－０１００６３（商願２０２０－１１７３８７）（不成立）
（令和５年２月２１日：請求不成立審決 → 確定）

判 決 日
事 件 番 号

知財高判令和５年９月７日
令和５年（行ケ）第１００３１号（請求棄却）

本 願 商 標 池上製麺所（標準文字）
指定役務： 第４３類「飲食物の提供」

主 な 争 点 商標法３条１項４号（ありふれた氏又は名称のみを表示する商標）

１．事件の概要
本件は、上記本願商標について商標法３条
１項４号に該当するとした審決が、判決にお
いて支持された事件である。

２．検討事項
（１�）検討事項１（「ありふれた名称」につい
て）
ア 本件判決において、本願商標が、「あ

りふれた氏」と「麺類を提供する飲食店を示
すものとして慣用的に用いられている名称」
の組み合わせであることを理由として「あり
ふれた名称」である旨判示された意義等が議
論された。
イ この点、商標の構成を「氏」と付加的
な部分とに切り分けて検討する判断枠組みの
当否について、条文の文言を重視して構成全
体の一体的把握を堅持し、あくまで構成の全
体が当該構成のままありふれた存在としてあ
るのか否かを検討すべきであったとする見解
と、切り分けて分析すること自体は否定しな
い見解とに分かれた。
後者の見解は、「氏」とその余の部分の双

方がありふれている（ないしは識別力を欠く）
ことを重視しつつ、そのようなもの同士の組
み合わせがありふれていることをもって「あ
りふれた名称」であると把握し、４号該当性

を肯定する。
これらに対し、本件判決の判断枠組みは４

号の「氏」とは異質なものを同号の「ありふ
れた名称」に該当すると認定している点で技
巧的であるとして疑問を投げかけつつも、６
号該当の商標に法３条２項を適用する余地が
ないことの不都合を回避するため、同枠組み
を結論において肯定するとする見解もみられ
た。

（２）検討事項２（「ありふれた氏」について）
ア 「ありふれた氏」該当性の判断において、

その氏に当たる語が多義的であることの影響
が論じられたところ、語句が氏としてありふ
れていることとその語句が多義的であること
とは両立することであるとして、多義性の影
響を否定する本件判決の判旨に基本的に同調
する見解が多数であった。しかしながら、氏
以外の語義の方が知れ渡っており、語句が通
常はそちらの語義の方で認識されている等の
事情がある場合、「ありふれた氏」該当性の
判断に影響し得るとする見解が、判旨への賛
否を問わず多数を占めた。
イ 「ありふれた氏」該当性の判断において、

当該氏を有する者の人数をどう考慮し得るか
という点については、具体的な人数で線引き
することは難しいとしつつも、判断の客観性
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を確保する観点から、具体的な数値的基準を
置くことの合理性も認める見解が多数であっ
た。
ウ そして、商標を構成する語に当たる氏
を有する者の人数が多くなくとも「ありふれ
た氏」といい得る場合として、①歴史上の人
物や架空の人物の氏の場合、②氏が地域的に
偏在している場合、が挙げられ、それぞれに
つき、「ありふれた」の意義についての解釈
上の立場の相違を反映した分岐がみられた。
すなわち、まず、「ありふれた」を需要者

の認識の問題として捉える立場からは、①に
ついては、氏として多く用いられていなくて
も全国的に知られている氏であれば該当し得
るとされ、②については、全国的には馴染み
が薄い氏は非該当の方向に傾き得るとされた。
一方、「ありふれた」を客観的な実在の問題
として捉える立場からは、①についてはあり
ふれた実在の氏と同等の扱いをする合理的な
理由がないとされ、②については、当該氏が
偏在する地域においては「ありふれた氏」と
して理解される場合もあり得るとされた。

（３）検討事項３（適用条文について）
「ありふれた氏」と慣用的に用いられる業
種名等との組み合わせからなる結合商標に対
する適用条文について、登録拒絶に当たって
は６号を適用すべきであるとした裁判例（「田
中箸店」事件）の存在も踏まえ、４号と６号
との棲み分け等が議論された。
ア この点、審査基準との整合性を重視す

る立場からは、本件判決においても本願商標
は４号該当とすべきであったとする見解が示
された一方、４号該当性判断における商標の
構成全体の一体的把握の堅持を重視する立場
からは、上記「田中箸店」判決の判示が妥当
であるとされた。
イ また、４号該当性・６号該当性のいず

れもが検討対象になり得ることを前提に、該
当性判断の厳格性に格差を設けることを提唱
する見解も示された。
（ア） この点、６号該当の商標に３条２項
を適用する余地がないと解されることの不都
合を重視する立場からは、４号該当性を比較
的広く認める一方、４号該当性を認める余地
がない商標については６号該当性を厳格に判
断すべきとする見解が示された。
（イ） 一方、６号該当性判断においても実
質的に３条２項の適用があるのに近い運用が
なされている実情があるとの理解を前提とす
る立場からは、①「ありふれた氏」について
は、出願人において選択の余地が乏しいこと
等に鑑み、４号該当性を広く認めるべきであ
り、②「ありふれた名称」（本見解においては、
特に本件判決におけるような「ありふれた氏
と慣用的に用いられる業種名等とが結合して
なるもの」を指す。）については、選択の余地
が広範であることを考慮して、その広範さに
相応する選択の自由を認め、４号該当と認め
る範囲を厳格に絞るべきであるとする見解が
示された。
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