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開 会 

 

○大鷹座長  それでは、定刻になりましたので、これから審議を進めさせていただきま

す。 

 ただいまより、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第19回審査基準専門委

員会ワーキンググループを開催いたします。 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 最初に、本日のワーキンググループ開催に当たり、事務局から議事運営の説明をお願い

いたします。 

○星野審査基準室長  まず御発言に際しましてのお願いがございます。委員の皆様は、

発言の際は挙手をいただきまして、指名されましたら、まずマイクのスイッチをオンにし

てから、お名前をおっしゃっていただいた後、御発言をお願いいたします。 

 配付資料につきましては、お手元のタブレットにて御覧いただくようお願いいたします。

タブレットの操作などで御不明な点がございましたら、会議の途中でも差し支えございま

せんので、挙手にて合図いただければ、担当の者が席までお伺いして御対応させていただ

きます。 

 以上でございます。 

○大鷹座長  続きまして、委員構成及び出欠状況等につきまして、事務局より御説明を

お願いいたします。 

○星野審査基準室長  本ワーキンググループの委員構成は、お手元の資料名簿の記載の

とおり、12名の委員で構成されております。本日は、委員の皆様全員に御出席いただいて

おります。 

 以上でございます。 

 

「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の改訂について 

 

○大鷹座長  それでは議事に入りたいと思います。 

 議題1につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 

○星野審査基準室長  資料1「『除くクレーム』とする補正に関する審査基準の改訂に
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ついて」に沿って御説明いたします。 

 今回は「除くクレーム」とする補正について、前回のワーキンググループにて御了承い

ただいた方針を確認するとともに、新規事項の追加及び進歩性の審査基準の改訂の方向性

について、事務局案を御説明いたします。あわせて、審査ハンドブックの改訂について、

現時点における事務局の考え方について御紹介いたします。 

 3ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループにて審査基準の記載の点検等に

ついて御議論いただき、その結果として御了承いただいた方針について確認いたします。 

 方針は、大きく分けて三点ございます。 

 方針の一点目は、新規事項の追加について、明確化のための改訂を検討することです。

特に、新規事項の審査基準3.3.1(4)(i)の部分につきまして、現行の審査基準では、「請

求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、そ

の重なりのみを除く補正」という標題になっておりますが、この記載が誤解をされている

点が問題となっているということが確認されました。そこで、この記載の前提となる説明

を補うとともに、これは「除くクレーム」とする補正が許されるか否かの判断基準ではな

く、あくまで具体例であることを明確化する、というものです。 

 具体的な検討ポイントは、四点ございました。まず一点目として、(i)の標題において、

例えば、「請求項にある発明が、技術的思想が顕著に異なる引用発明とたまたま重なる」

などの記載を追加することにより、標題の前提を補うものです。 

 次に、二点目として、(i)の標題に続く(説明)の部分において、このような具体例に対

応する補正であれば、多くの場合、新たな技術的事項を導入するものでないといえる理由

の説明を補うものです。 

 三点目として、引用発明と技術的思想が顕著に異なるものではない場合に、単に重なり

のみを除く補正は、(i)には該当しないということの説明を補うものです。 

 最後の四点目として、「除くクレーム」とする補正が(i)に該当しない場合であっても、

直ちに新たな技術的事項を導入するものであると判断されるわけではなく、審査基準に示

した考え方のうち、(i)以外の部分に該当して補正が許される場合もあるという点につい

て説明を補うものです。 

 前回御了承いただいた、これらの記載を補う方向性で、事務局において審査基準改訂の

イメージを作成してまいりましたので、本日はこれらの点について御審議をいただきたい

と思っております。 
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 方針の二点目は、阻害要因に関する記載の点検です。「除くクレーム」とする補正がな

された場合に争点となりやすい阻害要因について、阻害要因があることをもって直ちに進

歩性が肯定されるという誤解が生じているという懸念がございました。この点について、

事務局において審査基準の記載を点検するとともに、それを踏まえた審査基準改訂のイメ

ージを作成してまいりましたので、こちらについても御審議をお願いいたします。 

 最後に、方針の三点目として、事務局は、審査ハンドブックにおいて説明や事例の追記

を検討するということになっております。事務局の現時点における審査ハンドブック改訂

の方針について共有させていただき、御審議の参考としていただければ幸いです。 

 まず、方針の一点目の新規事項の審査基準改訂のイメージについて御説明いたします。 

 5ページ目を御覧ください。審査基準 第Ⅳ部第2章「新規事項を追加する補正」の「3.

3.1 特許請求の範囲の補正」の「(4)除くクレームとする補正の場合」という項目につい

ての修正のイメージを御説明いたします。先ほど御説明した方針に従い審査基準の加筆修

正を行った箇所を、色分けして示しております。 

 まず、水色の部分は、(i)が判断基準ではなく、通常許されることが多いといえる具体

例であることを明確化するものです。具体的には、「例えば」、「通常」といった文言を

補っております。 

 続いて、黄色の部分は、(i)及び(ii)に該当しない「除くクレーム」とする補正であっ

ても、補正が許される場合があることについての説明を補うものです。標題が「除くクレ

ームとする補正の場合」となっているので、「除くクレーム」とする補正は、(i)及び(i

i)以外の補正は全て許されないのではないか、という誤解を防止するためのものです。 

 6ページ目を御覧ください。こちらは(i)の標題及び冒頭部分になります。まず、(i)の

前提及び新たな技術的事項を導入するものでないといえる理由についての説明を補ってお

ります。前回ワーキンググループで了承された方針では、(i)の標題において「技術的思

想が顕著に異なる引用発明」という表現を用いて明確化することとしておりました。しか

しながら、新規事項の追加に関するか否かの判断は、本願発明と引用発明との違いに基づ

いて判断するのではなく、本願の当初明細書等に記載した事項と補正後の明細書等に記載

した事項との関係によって判断するものです。そこで、引用発明に対する進歩性の議論と

混同されることを避けるため、(i)の標題において、引用発明が顕著に異なるのではなく、

「請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする

補正」であることを明示しました。 
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 また、「技術的思想として顕著に異なる発明」についても説明を補っており、特に、

「出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定され

ないものであると理解できる程度」を想定している点を明確にしております。このような

補正であれば、補正前の明細書等から導かれる技術的思想に何ら変更を生じさせるものと

はいえず、新たな技術的事項を導入しないものであるといえます。また、新規事項の追加

に該当するか否かは、本願の当初明細書等に記載された事項と、補正後の明細書等に記載

された事項との関係によって判断されますので、「引用発明との重なりのみを除く補正」

であることのみをもって、直ちに補正が許されることにはなりません。この(i)が想定し

ている場合であれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれる

ことが到底想定されていないと当業者であれば理解できるものを除いているため、本願の

当初明細書等に記載された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な

いことになります。 

 7ページ目を御覧ください。ここでは、補正の際に、(i)の具体例を出願人が参考にする

場合や、審査官が審査を行う上での留意事項を記載しています。 

 留意事項(1)は、出願人の方が、(i)に該当するものとして「除くクレーム」とする補正

をしようとする場合に、補正の根拠として説明すべき内容について示すものです。審査基

準では、「4.新規事項の判断に係る審査の進め方」において、審査官が、補正が新たな技

術的事項を導入するものであるか否かについて心証を得られず、かつ、出願人による説明

がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合に

は、新規事項の追加の拒絶理由通知をすることとされています。特に「除くクレーム」と

する補正の場合は、当初明細書等に、「除く」対象について明示的な記載がない中で、そ

の対象を除くことにより発明を限定する補正であるため、補正が許される理由の説明が必

要となることが多く、その点を留意事項として明記しています。なお、出願人による説明

がないことにより拒絶理由が通知された場合であっても、意見書において具体的な反論や

釈明がなされ、それにより審査官が新規事項に該当しない旨の心証を得られれば、拒絶理

由は解消し得ます。 

 留意事項(2)は、新規事項と進歩性の関係についての補足説明です。現行の審査基準で

も、「引用発明と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」

とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられ

る。」との記載がありますが、こちらはその趣旨を、より丁寧に記載したものです。 
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 留意事項(3)は、「除くクレーム」の明確性要件に関するものです。こちらも、現行の

審査基準における記載を補足するものとなっています。 

 ８ページ目を御覧ください。こちらは、(i)の理解の助けになるように、(i)に該当する

事例を記載したものです。 

 新規事項に関する審査基準の改訂案のイメージの御説明は以上となります。 

 続いて、進歩性について御説明いたします。 

 10ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループでは、「除くクレーム」とする

補正がされた場合の進歩性の判断において、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が

肯定されるとの誤解が生じている懸念があることを確認し、審査基準における阻害要因に

関する記載を点検することといたしました。事務局では、この点検にあたり、誤解が生じ

る要因として二つの仮説を立てています。 

 仮説の一点目は、阻害要因に程度の差があることを踏まえた上で、進歩性の基本的な考

え方である、進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩性が肯定される方向に働く要素

とを総合的に評価する、という判断が正しく行われていないのではないかという点です。 

 もう一点は、阻害要因を評価する際に、引用文献の記載にとらわれ、当業者の視点での

評価が正しく行われておらず、第三者にとって納得感のない判断になってしまっているの

ではないか、という点です。 

 11ページ目を御覧ください。以上の仮説に基づいて、こちらに示しますように、審査基

準の進歩性に関する節のうち、阻害要因に関する記載と、進歩性の具体的な判断について

の記載の点検を行ってまいります。 

 12ページ目を御覧ください。まず、仮説1に関する点検結果です。事務局としては、現

在の審査基準の記載では、阻害要因は進歩性が肯定される方向に働く一要素にすぎないこ

とや、阻害要因には程度の差があることについての明記が十分ではないと考えています。

また、阻害要因に関する記載は、審査基準の「3.2.2 阻害要因」という項目において、

(1)と(2)とに分けて記載されていますが、これらの表現が一部整合しておらず、誤解を生

じるおそれがあると考えています。このため、改善案として、阻害要因は進歩性が肯定さ

れる方向に働く一要素であることを明確にするとともに、(2)の表現を(1)と整合させるこ

とが適切であると考えています。 

 13ページ目を御覧ください。左上には、現行の審査基準の阻害要因に関する記載のうち

(2)の記載を抜粋しています。こちらは二つの段落で構成されており、後段では、「一見
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論理付けを妨げるような記載」、すなわち阻害要因と、進歩性が否定される方向に働く要

素である動機づけや論理付けなどを総合評価し、論理付けが可能であるか否かを判断する、

という、審査基準における進歩性の基本的な考え方に沿った記載となっています。 

 一方で、前段部分では、「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」

との表現が用いられています。これは、過去の審査基準の改訂経緯を踏まえると、非常に

強い阻害要因を想定した表現であると考えられますが、その点が明確にされないまま、

「引用発明としての適格性を欠く」及び「阻害要因」となる、と記載されています。その

結果として、「阻害要因」には強弱があることや、「阻害要因」は総合的な評価における

一要素であることが十分に説明されておらず、阻害要因がある文献は直ちに引用発明とし

ては使うことができない、という誤解を生じさせかねない記載になっていると考えられま

す。 

 14ページ目を御覧ください。以上の点検結果を踏まえて、阻害要因に関する審査基準を

明確化した案を示しています。まず、「3.2.2阻害要因」という項目の(1)の部分において、

阻害要因があるといえる場合であっても、「程度には差異があること」を明記するものと

なっております。 

 15ページ目を御覧ください。続いて、阻害要因の項目のうち(2)の部分についてです。

こちらでは、阻害要因が、進歩性が肯定される方向に働く一要素であることを明記すると

ともに、表現を(1)と整合させ、「引用発明としての適格性」といった誤解を生じさせる

おそれのある表現は用いないこととする案としています。 

 16ページ目を御覧ください。続きまして、仮説2に関する点検です。点検の結果、審査

基準では「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」には、当業者の視点で判断する旨の

記載があるものの、進歩性の具体的な判断における各判断手順や、個々の考慮要素の評価

の記載部分では、「当業者の視点」で判断するという点について、記載が十分でないと考

えています。特に、設計変更等や阻害要因の要素を考慮する際には、引用文献の記載に過

度にとらわれるのではなく、つまり、引用発明の発明者の視点のみに立つのではなく、当

該引用文献に接した当業者が、技術常識も踏まえた上で、どのようにするかを考慮する必

要があります。 

 17ページ目を御覧ください。以上の点検結果を踏まえ、進歩性の具体的な判断の記載箇

所において、当業者の視点を考慮する点を明確化する追記を行う案を示します。なお、先

ほど、仮説1の検討において、阻害要因にも程度の差があることを明確化する追記につい
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て示しましたが、動機付けや設計変更等、その他の要素についても同様のことがいえるた

め、これらについても併せて明確化を行う案を示しています。 

 進歩性に関する審査基準の点検結果及び改訂案のイメージの御説明は、以上となります。 

 最後に、審査ハンドブックの改訂の方向性について御説明いたします。 

 19ページ目を御覧ください。審査ハンドブックの記載内容につきましては、本ワーキン

グの審議対象ではありませんが、改訂の方向性について御説明いたします。 

 今回の審査基準改訂と併せて行う審査ハンドブック改訂では、個別の特許要件や記載要

件ごとに整理するのではなく、「除くクレーム」とする補正がなされた出願の審査に係る

留意事項をまとめて確認できる項目を新設することを検討しています。また、事例につい

ても、複数の要件を総合的に判断した結果として、特許を受けることができる事例、でき

ない事例を、それぞれその理由とともに示す方向で作成することを考えています。 

 20ページ目を御覧ください。こちらは、「除くクレーム」とする補正であるものの、こ

こに示すような理由で補正が認められる典型的な例として、審査ハンドブックへの追記を

検討している例となります。 

 事務局からの御説明は以上となります。審査基準の内容に対する点検内容や審査基準の

改訂のイメージ案について、御審議をお願いいたします。また、審査基準改訂案への具体

的な修正案や審査ハンドブックの改訂の方向性などについても御意見いただけましたら、

審査基準改訂案や審査ハンドブック改訂の参考とさせていただきます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○大鷹座長  それでは本議題について、委員の皆様から御意見、御質問等がございまし

たら、お願いしたいと思います。どなたか、ございませんでしょうか。挙手していただけ

ればありがたいのですが。それでは谷島委員。 

○谷島委員  花王の谷島です。本日もどうぞよろしくお願いします。 

 私は弊社で「除くクレーム」補正についての考え方を説明したり、JIPA（日本知的財産

協会）の特許第一委員会の委員長代理として、各社に「除くクレーム」補正についての考

え方を説明しているところです。前回のワーキンググループのときに、我々の審議の結果

が現場の審査官とか審判官に伝わるのかどうかというのがちょっと不安な点はあったので

すが、最近の審査の状況を調査したところ、特にどの審査官がとかなく、万遍なく、ここ

に記載されているような対応をしてくださっているので、現場にすごく浸透しているのだ

なという実感を持っています。その点、感謝しているところです。 
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 また、現場の意見を聞くと、出願人側、第三者側のどちらの立場においても、「除くク

レーム」補正が容易に認められていた時代から、「除くクレーム」補正がなかなか認めら

れない時代になったという印象を受けているそうです。それはそれで、我々の目的どおり

かなと思ってOKなのですが、一点、現場で困っていることは、除くクレーム補正をした場

合に新規事項の追加と拒絶理由通知の中で指摘されることが多く、新規事項の追加と言わ

れると、もう解消のしようがないのではないかという印象を受けていることです。そのた

め、「谷島さん、どうすれば解消するのですか」という質問がよく来ます。ですので、今

回の審査基準の改訂や、審査ハンドブックへの事例の追加などで、新規事項の追加を指摘

する理由やその指摘を解消する方法を理解できるようになればいいと思っています。 

 今回の改訂案で、一点、気になる点が、補正要件の説明の中に進歩性の話が出てくる点

です。例えば、今回の資料でいうと7ページ目の(2)です。「新たな技術的事項」という言

葉に着目してもらいたいです。補正の要件を説明している文章の「新たな」技術的事項と

いうのは、明細書全体に対して「新たな」技術的事項であるかどうかという意味で記載し

ています。進歩性に関する説明文章の「新たな技術的事項を導入することなく進歩性欠如

の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられる。」のところの「新たな」技術

的事項というのは、明細書全体の話ではなく、補正前の請求項と補正後の請求項の関係で

「新たな」技術的事項の導入がないと進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんど

ないという意味で記載されているように読めますが、この「新たな」技術的事項という言

葉が明細書全体に対する「新たな」技術的事項というようにも読めると感じました。そし

て、この文章を読んだ人の中には、「新たな」技術的事項を入れないと進歩性は解消しな

いと書いてあるけれども、「新たな」技術的事項を入れると新規事項の追加になるから、

進歩性欠如の拒絶理由は除くクレーム補正では解消できないと思う人が出てくると思いま

す。ですので、補正の要件として説明している「新たな」技術的事項という表現と、進歩

性の説明で記載している「新たな」技術的事項という表現が混同しないように、分かりや

すく説明いただきたいというのが本日の私の意見になります。 

 以上です。 

○大鷹座長  ありがとうございました。その点について事務局からお願いします。 

○星野審査基準室長  御指摘、ありがとうございます。(2)の記載自体は、まだ庁外に

公表されていなかった記載ですので、今回お示しした(2)の記載で、実務をされている

方々がどのような心証を持たれるかというのも聞いていただきたいところもございますけ
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れども、今、御教示いただいた点も、審査基準の記載や審査ハンドブックにおいて明確化

する際に、参考にして検討してまいりたいと思います。 

○大鷹座長  それでは、今の点も含めて、どなたでも結構ですがございませんでしょう

か。森田委員、お願いします。 

○森田委員  森田でございます。 

 非常によくまとめられているなという印象で、全体的には賛成しておりますが、幾つか

コメントを申し上げたい点があるので、申し上げます。 

 特に今回、新規事項の追加の場合に、分割出願の中で新規事項追加ということになると、

分割要件も違反になるということで、分割出願を何世代も重ねていくときに、どこかの分

割出願で要件を満たさないと、その後、全部分割要件を満たさなくなって、原出願の公報

で拒絶されるということが起こるのです。新規事項追加のときに補正却下というのを必ず

していただけるようにすると――新規事項追加のまま終わってしまうと、そこで分割要件

が終わってしまって、それを回復しないと、その後の分割出願が全部だめになってしまう

ということで、無理やり審判請求して、何とか補正の機会を得て戻すとかということが起

こり得るのですが、――新規事項追加の補正を元に戻すための無駄な手続（例えば審判請

求して補正の機会を得て修正する等）が不要になると思っています。ですので、新規事項

追加というときには補正却下をしていただいて、元に戻すというようなことになってくる

と、少し、そういった無駄な手続がなくなるのかなというように思ったというのが一点で

す。 

 それからもう一つなのですけれども、今回、新規事項追加に加えて、新規性、進歩性、

それから明確性違反ということが挙げられているのですが、加えて、サポート要件を見る

のはどうかということを考えています。今回の基準改訂で入れるかどうかは別として、将

来的な話かも分からないのですが、つまり、何かを除いたことで何かが含まれることが明

確になる場合があると思っています。例えば、記載されていない第三成分みたいなものが

あって、40％以上含むものを除くとやると、書いていないもの、40％未満含むものは入っ

てくるということが明確化されるようなことになるのです。仮にそのような補正が認めら

れているような場合であっても、果たして補正後の発明というのが、明細書との関係で本

当に記載されているのか。後の出来上がりの補正が当初明細書に記載されているのか。そ

して、それがちゃんとサポートされているのかというのは点検をしないといけないのでは

ないかというように思うわけです。 
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 例えば8ページ目の事例ですけれども、8ページ目の事例だと、本願は多分、医薬品なの

だと思うのですが、引例と作用が逆なのです。そうすると、引例の一部を除いたところで、

本願は本当に本願の効果をちゃんと発揮するのかが分からない。引例が逆の効果を発して

いるときに、そのピンポイントだけ除くわけですよね。でも、類似する化合物であって除

ききれていない化合物は逆の効果を持っているものがいっぱいあるかもしれなくて、しか

し、そういうものもクレームには入っているのかもしれません。そういうことをちゃんと

評価したほうがいいのかなということで、要するに新規事項追加にはならないとしても、

ほかの要件はちゃんと別途審査しますというただし書き、なお書きがあるといいのかなと

いうように感じたということです。8ページでいえば、ただし、進歩性とか明確性、サポ

ート要件は別途審査されるものである、との付記がなされていると、より分かりやすいと

考えました。 

 細かいところだと、モノカルボン酸という用語の定義にフルオロ修飾されたものが入る

のかというのは、いま一つ分からなかったところではあるのですが、これは文脈依存なの

かなということで、一応これはこれで、そういう前提なのでよいかなと思いました。そう

すると、モノカルボン酸には、フルオロ修飾以外のハロゲン修飾の化合物も含まれること

が除くクレームの補正により明確になったというように思います。フルオロ修飾以外のハ

ロゲン修飾のモノカルボン酸が含まれ得ることが明確化されたこの補正後の除くクレーム

においてサポート要件を満たすといえるのかが審査されるべきではないかと考えています。 

 最後なのですけれども、三つ目です。今回、割と真っ黒なものと真っ白なものを明確化

するという基準になっている印象を受けていまして、グレーゾーン、どこに線が引かれる

のかというのが、十分には理解できないような気がします。恐らくこの基準の中で、ある

程度これまであったような無謀な、やり過ぎな「除くクレーム」は抑止されるのかなとは

思っておりまして、その意味ではすごく前進していると思うのですが、やはりいろいろな

模索の中で、弁理士さん、かなり頭のいい方が増えているので、こういうロジックだった

らこんなことできるみたいな、新手のやり方がいろいろ出てくるのかなと思っています。

ですので、この改訂というのは、今回これっきりで終わりということではなくて、いろい

ろ状況の変化とかをモニタリングしながら、そのときに応じた改訂をどんどん適時加えて

いくというスタンスで、今後も変更していくことを想定した位置づけで、その一歩、第一

弾なのだというようなことであるといいのかなというのを感じたということでございます。 

 以上です。 
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○大鷹座長  たくさん論点が出ましたが、最後の部分のところ、今回の審査基準の点

検・改訂の位置づけについて、今後も継続することになるのかどうかについて、事務局か

らお願いしたいと思います。 

○星野審査基準室長  審査基準自体は法改正等ではないので、今後も随時見直すべきも

のと考えております。一方で、審査基準は、ユーザーの皆様に審査の考え方の方向性を示

すものでもありますので、コロコロと変え過ぎることも問題かと思っています。必要性を

きちんと検討したうえで随時見直してまいります。今回の改訂では、よろしければ基準は

今回お示しした案のとおりとし、残りは審査ハンドブック等で具体化していきたいと思い

ます。審査ハンドブックの改訂は、審査基準よりも柔軟に行っていきたいと考えておりま

す。 

 あと二点、御指摘いただきましたが、まず、補正却下については、補正却下できるとき

は必ずするということは、そのとおり対応してまいりたいと思いますが、旧法でしたら、

補正の不備は、全て補正却下の決定で対応できたのですけれども、例えば、最初の拒絶理

由に対する補正の場合は現在、補正却下をすることはできないので、できる範囲で対応し

ていきたいと思っております。 

 サポート要件につきましても、事例で検討できるものについては検討していきたいと思

います。途中で数値限定発明に関して、ポジティブな限定を追加する場合には新規事項な

のに、ネガティブに、除くクレームとして書いた場合に許されるのではないかという御指

摘がございましたが、我々としては、そのような場合はいずれも補正は許されないと、考

えております。その点も審査ハンドブックにおいて事例などを通じて、明確にしていきた

いと思っております。 

○森田委員  ありがとうございます。 

○大鷹座長  それでは、ただいま森田委員から指摘いただいた論点のほかに、何でも結

構ですので、よろしくお願いいたします。今村委員、お願いします。 

○今村委員  弁理士の今村です。 

 今回、資料1の3ページに前回ワーキンググループで了承された方針ということで御記載

をいただいていますが、私は、前回のワーキンググループにおきまして、(i)の説明にお

いて、引用発明と技術的思想が顕著に異なるのか否かということによって、新規事項の追

加に該当するか否かが決まるようにも解されるような説明がされており、そのため、新規

事項の判断に進歩性の判断が紛れ込んでいるのではないかという懸念があることを申し上
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げました。この点につきまして今回の資料の５ページのところで、(i)に入る前のところ

ですけれども、下から2段落目で、(i)や(ii)に該当しない補正であっても、審査基準の3.

3.1(4)以外の補正が許される態様の考え方等に準じて補正が許される場合があるというこ

とが記載されましたし、最終段落のところでは、「請求項に係る発明に当初明細書等から

当業者が把握することができない技術上の意義が追加されるといえる場合には、補正は許

されない」と記載されておりまして、新規事項か否かを判断するのに適した説明ぶりにし

ていただいたかなと思っておりますので、前回懸念した点は、一応は解消されたと考えて

おります。 

 その上で、今回、資料1は、このほかにも審査基準のイメージについて記載されており

ますので、新規事項については質問二つとコメント一つをさせていただきたいと思います。 

 最初の質問なのですけれども、6ページによりますと、(i)のタイトルに「請求項に係る

発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする」という追記が

される予定のようです。この追記があることによって、どのようなケースがこの(i)に該

当するのか、あるいはしないのかということが、まだ、この資料を読んだだけでは十分に

理解できていないということがあって、質問をさせていただきたいと思っています。 

 この理解を助けるために例4というのを書いていただいているのですが、その前に20ペ

ージの事例についてですけれども、現行の審査基準においては、この20ページの事例のよ

うなマーカッシュ形式で記載された化合物クレームにおける「除くクレーム」というのは、

(4)の(i)に該当する典型的な事例であると、私は考えておりました。しかし、20ページの

タイトルを見ますと、3.3.1(2)bや(5)cの考え方に準じて認められると考えられると記載

されております。20ページの事例は、請求項に係る発明が引用発明とたまたま重なるため

に新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正であることは間

違いないと思いますし、また本願発明の化合物は、炎症性疾患の治療薬に使用されるのに

対して、引用例に記載された化合物は中間体として知られているにすぎないものですので、

引用例記載の化合物を除く補正をすることによって、請求項に係る発明と技術的思想とし

て顕著に異なる発明を含まないことを明らかにすると言えるようにも思うのですけれども、

こういう事例が(4)(i)の許される態様に該当しないのはなぜなのかということをお伺いし

たいと思います。 

○大鷹座長  それでは、今の今村委員からの質問について、理解を深めるために、御指

摘のありました20ページについてどういうことか、事務局から御説明をいただいた上で、
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お答えいただければと思います。 

○星野審査基準室長  御質問ありがとうございます。20ページの事例につきましては、

資料に記載程度の技術的背景や引用発明、本願明細書の記載等の範囲を前提にしますと、

「技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正」とまで言い切

れるかというと、説明が難しいところもあると思っておりまして、(4)(i)に該当するとい

う例としては不十分かと理解して考えております。 

一方で、資料に記載のとおり、むしろ3.3.1(2)bや3.3.1(5)cの補正を認められる具体例

に当てはめて考えますと、既にここに書いてある記載内容を前提としても十分説明できる

ものと考えております。(4)(i)の例として、より前提が記載されていれば認められるかも

しれませんけれども、無理に(i)の説明をするのではなく、より説明しやすい仕方を紹介

する例として事例を作成することを考えております。 

○今村委員  ありがとうございます。この事例が(4)(i)に該当しないということになり

ますと、今回予定されている審査基準改訂というのは、果たして明確化なのかというのは、

個人的には疑問なところでして、これが(i)には該当せず、より技術的思想として顕著に

異なるものでないと(i)には該当しないという理解になるということなので、この(i)に該

当するのかしないのかという判断は非常に難しいなという印象を受けました。 

 続いて2番目の質問なのですけれども、今度は8ページの事例です。これを読んで、防カ

ビ効果により保存性を高めた飼料を提供するというのが本願発明の課題だとしますと、フ

ルオロ酢酸ナトリウムのような、課題解決できないカルボン酸を含んでいるということで、

サポート要件違反の拒絶理由が通知される可能性もあるのかなと思っておりまして、仮に

これが新規性欠如ではなくて、サポート要件違反の拒絶理由が通知されて、この例4と同

じ「除くクレーム」の補正をしたという場合に、この説明の下の方に書いてあるように、

「補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえず」

というように考えられて、新規事項の追加には当たらず、補正は許されるように思うので

すが、その理解でよいのかどうかということを確認させていただければと思います。 

○大鷹座長  事務局、お願いします。 

○星野審査基準室長  例4につきましては、(説明)や明細書の記載の前提を設定した上

で、審査基準室や担当する技術分野等と弊庁内で検討した結果、これを補正前後において

サポート要件違反にならない例として考えがまとまったものでございます。したがいまし

て、この補正によってサポート要件が解消するかしないかという点については、補正前か
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らサポート要件違反とはならないものと考えておりますので、意見書でその旨主張してい

ただければ、補正なしに解消するものと考えてございます。 

○今村委員  分かりました。ただ、この例ではそうかもしれませんけれども、サポート

要件違反を回避するための「除くクレーム」であっても、補正前の明細書から導かれる技

術的事項に何らかの変更を生じさせるものではないという場合は、補正が認められるケー

スはあるだろうという理解でよろしいですか。 

○星野審査基準室長  今の資料などには書いていないので断言しにくいところではござ

いますが、もしそのような前提であれば、本来サポート要件違反を通知すべきではないの

ではないかとは思います。このあたりも引き続き検討していきたいと思います。 

○今村委員  はい。 

 最後に新規事項についてのコメントなのですけれども、今回予定されている審査基準改

訂によって、「除くクレーム」に関する(4)の(i)のタイトルに、先ほどの追加の要件が入

ることで、「除くクレーム」とする補正について、私が典型例と考えていたものすら(i)

の範疇には入らないということであるとすると、相当程度、この(i)に該当して補正が許

されるものが狭まるのだろうというように理解できます。ですので、先ほどグレーゾーン

という話がありましたけれども、審査基準上、白だと明記されている範囲が非常に狭まる

結果、グレーゾーンが非常に広がるのではないかと思われ、(4)の(i)に該当しない「除く

クレーム」について、今後、どのような審査がなされていくのかという点が非常に重要に

なってくるのではないかと考えております。 

 今回の改訂箇所ではありませんけれども、新規事項に関する審査基準4.新規事項の判断

に係る審査の進め方の(3)に、前提条件はありますけれども、審査官は、3.で示された補

正が許される態様のいずれにも該当しない場合には、新規事項を追加するものとして拒絶

理由通知等がされるといった記載がございます。しかしながら、その「除くクレーム」と

する補正が、3.で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合であっても、

出願人が基本的な考え方等に従って新規事項の追加には当たらないということを説明して

いるような場合に、補正が許される態様のいずれにも該当しないということのみをもって、

機械的に新規事項の拒絶理由通知がされることがないようにお願いしたいと思います。新

規事項の理由による拒絶というのは、ある意味、門前払いに等しいようなものでして、補

正を受け入れるべきものは受け入れた上で、補正クレームについて進歩性とほかの要件を

適切に判断していただけるようにお願いしたいと思います。 
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 以上です。 

○大鷹座長  ありがとうございました。先ほど今村委員から指摘がありましたスライド

20の例、あれはまさにおっしゃるように、補正が認められて、新規性欠如、進歩性欠如の

拒絶理由も解消され、しかも明確性要件もクリアされるという典型的な例ではないかとい

うように思われますが、審査基準の考え方として示された、どこかの要件に必ず当てはま

らなければ補正が許されないというようにお考えなのか、そうではなくて、スライド20の

例が典型かと思うのですが、そういう場合にも当然許されるという前提でお考えなのか、

その点について事務局のお考えをお願いしたいと思います。 

○星野審査基準室長  補正が許されるかどうかにつきましては、当初明細書等の全ての

記載を総合することによって導かれる技術的事項に対して、新たな技術的事項を導入しな

いか否か、これが判断基準そのものであり、それ以外にはないと考えております。審査基

準には幾つか類型が記載されておりますが、仮に出願人の主張が類型と違う主張であって

も、いずれかの類型に該当すると考えられるとの審査官の心証が得られた場合にはその補

正は認められると考えております。したがいまして、主張が審査基準の類型と違うからと

いって補正が許さないことにはならないと思いますし、仮に、いずれの類型に該当しなく

ても、新たな技術的事項を導入しないものと考えられる場合には認めるべきと考えてござ

います。 

 ただし、事務局としては、現在、審査基準に挙がっている類型以外には新たな技術的事

項の導入しないケースは把握できておりませんので、今後も情報を集めながら、もしその

ようなケースがあるようであれば、審査ハンドブックに記載するとか、審査部内で共有す

るとかを行いながら、どういう補正が許されるかという周知等を引き続き行っていきたい

と考えてございます。 

 以上です。 

○大鷹座長  それでは、ほかの委員の方からも御意見、御感想等、お願いしたいと思い

ます。前川委員、お願いします。 

○前川委員  発言の機会をいただき、ありがとうございます。三菱電機の前川でござい

ます。前回は私用で出席できませんで、大変申し訳ございません。 

 まず審査基準全般に対して非常に丁寧に見直しをされており、「除くクレーム」の事例

も多く入れていただけるということで、その御苦労に対して敬意を表したいと思います。 

 最初に、森田委員、今村委員からも御指摘がありました、２つの事例についてお話をさ



 

- 16 - 

 

せていただきたいと思います。私は電気機械メーカーの立場ですので、社内ヒアリング等

を行い、「『除くクレーム』ってどうなの？」ということを聞いたところ、谷島委員のよ

うな、ダイレクトに困った、ということにはなりませんでした。つまり、業種、あるいは

技術分野によって、この捉え方にはかなり差があるということをまず一つ申し上げておき

たいと思います。一方で、8ページの例4を従来の鉄板の洗浄剤の事例と入れ替えられると

いうことで、また化学系の事例になるのかと感じました。さらに、20ページにお示しいた

だいた審査ハンドブックの事例もやはり物質構造に基づく化学系事例ということで、また

か……という印象を持ちました。 

 それで、ここからは審査ハンドブックへの事例追加のお願いにもなるかもしれないので

すが、以前にAI関連発明に関して多くのOKとNGの両事例を審査ハンドブックに挙げていた

だいて、非常に参考になったということがございます。それにならって、「除くクレーム」

についても、単に除くだけでは進歩性が認められないケースや、あるいは除く補正をして、

かつ阻害要因を主張してもなお進歩性が認められないケースなど、そのあたりのスレッシ

ュホールドを実務者は確認したいと考えておりますので、ぜひ化学分野のみならず、電気

機械分野でそのような事例を審査ハンドブックに追加していただければ、より理解が深ま

るのではないかと思いました。 

 さて、今回の事例とは少し方向性が違ってしまうかもしれませんが、御容赦ください。

現在の審査基準はページ数もかなり増えておりますし、審査ハンドブックなどは700ペー

ジを超える量になっておりまして、なかなか一実務者がそれを見てどうこうと容易に判断

することは難しい状況となってきています。実務者は、審査基準なり、裁判の判例なり、

審査ハンドブックなりをより正しく理解する、あるいは審査の予見性を得るために、それ

らを生成AIに学習させて、中間処理等を生成AIにサポートをしてもらうやり方が今後ます

ます増えると思います。もちろん審査基準は生成AIに学習させる文章として非常に重要な

ことは言うまでもありませんが、そういう使われ方も少し頭の片隅に置いていただいて、

今日の議論を進めていただければよろしいかなと思います。 

 以上でございます。 

○大鷹座長  ありがとうございます。少し時間を押してきた感じがございますが、ほか

の委員の方、御意見を出していただければありがたいです。黒川委員、お願いします。 

○黒川委員  ありがとうございます。既に意見が出ているところですけれども、中間に

位置するグレーゾーンのどこに線が引かれているのかといったことにつきましては、審査
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官、出願人も判断に迷うということが懸念されますので、ここは審査ハンドブックに充実

した内容を書いていただきたいというように考えてございます。 

 あと一点、今まで出てきていないところなのですが、(i)の中の留意事項の(1)といった

ところでございまして、先ほどまでは、森田委員からも真っ白な事例というような声もあ

りましたが、いわばこの(i)で言われているのは、ソルダーレジスト大合議判決の基本的

な考え方にはないと考えますけれども、事務局案といたしましては、「除くクレーム」が

明確に許容される、理想的な、いわばベストモードと言えるような案を御提示いただいた

のかなと思うのですが、そういう客体的なものだけではなくて、この留意事項の(1)のと

ころですと、手続的な観点で「到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除い

ていることを説明することが求められる」といった点がございます。この点につきまして

は、出願人に新たな手続的な負担を求めるものと考えられますし、かつ「到底想定されな

い」という、いわば悪魔の証明のようなことを強いるということも懸念されておりますの

で、この説明がない、あるいは不十分であるということのみをもって新規事項であるとい

った運用が独り歩きしないような、この留意事項もあくまで(i)のベストモードを想定し

たものであるといったことも周知していただきたいと考えているところでございます。 

 現場では、既に新規事項追加の判断が厳格化しているという声が出ていると聞いており

ますので、今後、この改訂によりまして、さらにその扉を狭めるということではなくて、

進歩性の阻害事由の総合考慮などと併せて、特許性判断の全体のバランスの取れました予

見性の高い実務につながるということを期待しております。 

○大鷹座長  それでは、先ほどの前川委員、それから黒川委員の御指摘も踏まえて、ま

とめてコメントをいただきたいと思いますが、ほかの委員の方も、まだ御発言なさってい

ない方でどなたかありますでしょうか。𠮷田委員、お願いします。 

○𠮷田委員  𠮷田でございます。 

 前回に引き続きまして、この実務上の問題、不適切な「除くクレーム」の厳格化という

ところにおいての様々な事例を出していただいて、明確になってきたのではないかと、私

も賛同いたします。 

 先ほども出ておりましたが、事例については、やはり化学分野で使われることが多いと

いうことがあろうかと思います。技術的な課題の性質の違いにおいては、例えば、化学分

野に関しては予想外の効果が重要視されますが、例えば、ソフトウェア分野でしたら、技

術的手段をどのように課題解決しているかというようなところが重視される傾向があるか
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もしれません。そのような技術分野の違いがあることを踏まえると、やはりもう少し分野

を広げた事例を検討いただくというのも非常に有効なのではないかと考えます。今回、参

考ということではありますが、審査ハンドブックの中で、分野を広げた事例があったらい

いなと思います。そうすると、先ほども森田委員からサポート要件の話がありましたけれ

ども、除かれた後の範囲について、明細書の記載から課題解決の手段として十分に認識で

きるかどうかということについても、事例の提示により除くクレームの趣旨の理解が深ま

るのではないかと考えております。 

 コメントですけれども、以上です。 

○大鷹座長  荒木委員、お願いします。 

○荒木委員  荒木でございます。本日はどうもありがとうございます。 

 私のほうでは、時間も押しているということで、少しだけコメントをさせていただけれ

ばと思うのですけれども、前回の委員会以来、「除くクレーム」に関して谷島委員からの

問題提起をいただいて、実務上の運用に混乱が生じているのではないかというところ、私

自身が出願関係の専門家ではない中でも、かなり理解が深まったところでございます。 

 その中で、新規事項追加の要件ですとか進歩性の要件について、どこに誤解が生じてい

るのかというところをとても議論していただいて、明確化して、言語化していただいてい

るというのが大変な御尽力かなと思っていて、この点について、事務局の皆様、座長、委

員の皆様の御尽力に感謝したいと思っております。 

 皆様からお話が出ているように、様々な技術分野がある中で、基準の中で明確化してい

くというところは、事の性質上、どうしても限界があるというのは確かなのかなと思って

いて、特に進歩性のところは総合判断ということになってくるので、そこはどのように判

断していくかという基準を示していくというのは、どうしても事例がないと難しいところ

なのかなと思っております。ですので、事例の選定ですとか、説明の仕方ですとか、ある

いはその後の周知のところについて、今後も御尽力いただけると大変ありがたいと思って

います。 

 今回、お話をお伺いしていて感銘を受けたのですけれども、今回の検討を起点として、

既に実務にも変化が生じているし、ユーザーさんの中でも様々な議論がなされているとい

うところが、プロセス自体にとても価値がある取組だったのかなと考えていて、今後、審

査基準を確定させて、事例をつくっていくという中で、我々ユーザーサイドもより一層議

論を積み重ねていって、議論に貢献していけるととてもよい取組になってくるのかなとい



 

- 19 - 

 

うように思っております。 

 雑感までですが、以上でございます。 

○大鷹座長  それでは河野委員。 

○河野委員  弁理士の河野です。 

 一言だけお伝えしたいのですけれども、私も電気とか機械とか、情報関係中心にずっと

実務をしてきているのですが、例として、化学以外でそういう分野もあったほうがいいな

という意見があったと思うのですけれども、重要性はすごく低いなと思っています。化学

以外の分野ですと、やはり明細書に記載した範囲内で実施例に書いたこと、そこをしっか

り書いておいて、その範囲内で補正して差別化するというのが極めて一般的で、化学の分

野ですと「除くクレーム」という手段があると思うのですけれども、相対的にそういうケ

ースというのはすごく少ないし、逆に、そっちのほうに誘導してしまうような例がふんだ

んにあると誤解されるのかなというように思っています。 

 私は化学専門ではないのですけれども、今、表示していただいている例というのは、化

学の専門家でなくても、これが「除くクレーム」で、いろいろできていたなという中で駄

目だという、強烈なシグナルになっていると思うので、専門家以外でもすごく分かりやす

い例だと思うのです。だから、そういうので、ほかの分野が補充されるのもいいかとは思

いますけれども、実務家からすると、そんなに重要ではないのかなとは思っています。 

 以上です。 

○大鷹座長  前田委員、お願いします。 

○前田委員  東京大学の前田です。 

 既にほかの委員もおっしゃっていたところと重なるところが多いので、簡単にコメント

だけしたいと思います。 

 今回の審査基準の改訂で、新規事項、進歩性等々について、「除くクレーム」が許され

る場合について明確に考え方を示していただいて、まとめていただいたことは大変すばら

しいことだと思っておりまして、私も基本的に方向性には賛成です。ほかの委員からも出

ていましたように、真っ白で許される場合はこれで、真っ黒で駄目な場合はこれだという

ことは比較的明確に示されているけれども、グレーゾーンがまだたくさん残っているので

はないかというのは御指摘のとおりかと私も思っておりまして、それは恐らく今後、審査

ハンドブックの追加等でさらに明らかにされていく部分があるのかなというように思って

います。 
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 今の審査基準に挙げられている例4についていえば、これは許される場合であることが

明確に言えるように様々な前提条件が付いていて、それを前提にすれば、これはそういう

例として特に問題ないだろうというように思うのですけれども、その一方で、すごく真っ

白になるように工夫された事例ではあるので、では、どこまでだったら許されるのかとい

うのは、今後の議論に委ねられてしまっている部分なのかなと思います。 

 もう一個、先ほど議論に挙がっていた20ページ目の例、審査ハンドブック掲載予定の事

例ですけれども、これが、許される典型例だとされている(4)(i)のケースになぜ当てはま

らないのかというところでいろいろ議論を呼ぶのではないかと、そもそも(4)(i)の場合と

いうのはどういう場合かというところについて、共通した理解がつくりにくくなってしま

うということはやや懸念するところです。これは審査ハンドブックの話なので、厳密には

今回の議論の対象ではないと理解しておりますけれども、そこはあまり議論を呼ばないよ

うな形で審査ハンドブックの記載を工夫していただければと思いました。 

 以上です。 

○大鷹座長  ありがとうございました。大変有意義な御指摘、ありがとうございます。

それでは山田委員から手が挙がりましたので、お願いいたします。 

○山田委員  山田でございます。 

 今日のこのメンバー構成を見ていただいて、よくお分かりだと思いますが、皆様、プロ

集団の中で私一人、素人が入っているような状態でして、この中身については何回読んで

もよく分からないところが結構あります。私は地方、仙台でものづくりの中小企業の経営

をしています。多くはないのですが、特許申請、標準化ISO規格作成などを行っています。

実際、地方に限らず中小企業が特許を出そうとしたら、まずは弁理士さんにお願いすると

いうことになりますので、中小企業の人間はここまでの内容はまず分からないのではない

かと思います。なので、先ほどもどなたかがおっしゃっていましたけれども、やはりお願

いした弁理士さんがどこまで理解して対応いただけるかが、一番重要なポイントです。先

ほどもお話がありましたグレーゾーンになると、それはもう私たちには全く判断がつかな

くなってしまうので、是非、事例等で分かりやすく、全国津々浦々の弁理士の皆さまに周

知徹底していただければと思います。 

 以上です。 

○大鷹座長  それでは、大変申し訳ございませんが、時間が相当押していまして、あと

25分で全ての審議を終えなければいけないというところなのですけれども、今までの各委
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員から御指摘いただいた点、事例の追加、技術分野の広がりを含めて、事務局のほうで何

かコメントはございますでしょうか。 

○星野審査基準室長  たくさんいただきましたので、全部お答えできるか分からないの

ですけれども、広く多様な技術分野の事例をつくるべしという御指摘は、そのとおりかと

思っておりまして、他の分野についても「除くクレーム」とする補正があった場合にどう

なるかという事例を示していくべきだと思っています。ただし、審査基準の「除くクレー

ム」の説明に書いてあるとおり、なかなか進歩性が解消するケースが少ないという事情も

ありますので、補正が許され、進歩性も肯定できるような例を他分野で示せるかどうかは

微妙でございますが、審査における判断の仕方などを他分野においても示していきたいと

思います。 

 荒木委員から御指摘いただいた「プロセス」の点につきましては、まさにユーザーの皆

様から「除くクレーム」とする補正により、本来特許すべきではないものまで特許になっ

ているのではないかという御指摘を踏まえて検討が始まったものでございまして、出願人

のみならず他の制度ユーザーの御意見というのは特許庁としてとても重要であると考えま

す。今回の取組は、まさにプロセスに大変価値があったものと理解しているところでござ

います。 

 審査ハンドブックにおいて、グレーゾーンについて、きれいに線を引くのは難しいので

すけれども、いくつか事例を示して、その中で考え方を示すことで、こういう考え方に従

えば、このように結果になるのかなということが予測できるような事例をつくることを進

めていきたいと思っております。 

 最後になりますが、弁理士先生に御負担をかけるのではないかという御指摘もございま

した。補正につきましては、補正されるのは出願人側ですので、明細書のどこに基づいて

いるのかや、なぜその補正が許されると考えるのかというのは、その根拠等が分からない

場合には審査官から拒絶理由通知という形でお伺いして、出願人の方にお答えいただくの

は、今までも審査基準でそのように整理されていたものであり、新たな負担を強いるとい

うよりは、適切な審査を進められるよう、皆様にも改めて御協力をお願いするものと考え

ているところでございます。 

 簡単ですが、以上でございます。 

○大鷹座長  ほかの方、ございますか。それでは西井委員、お願いします。 

○西井委員  すみません。今日、あまり話題にならなかった「Ⅲ．進歩性に関する審査
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基準の改訂」について、賛成したいという旨だけお伝えしたいと思っております。 

 まず、総合的評価の欠如に関する点検について、「引用発明としての適格性」という表

現をなくして説明するということも含め改訂案に賛成で、これまでの表現がかえって読み

手に誤解とか混乱を呼んだところがあるのではないかと思うので、明確になってよかった

のではないかと思います。 

 次に、当業者の視点でというのをはっきり書かれる改訂案にも賛成です。スライド17ペ

ージで、赤字の最初の段落はもちろん、また次の段落で、様々な要素に関して有無のみな

らず程度の差異も踏まえて評価すると明記なさったことにも、意義があると思っています。 

 以上です。 

○大鷹座長  これで皆さん、全委員の方が御発言いただいたことになります。どうもあ

りがとうございました。 

 それで、今までの進行からしますと、事務局が示した資料1に記載のイメージの方向で

審査基準の明確化のための改訂を行うことについては、皆さん、御異議がないというよう

に理解しております。皆様からいただいた御意見を踏まえ、審査基準の改訂案の詳細な文

言をどのようにするかという点については、座長に一任していただきたいと思います。 

 この進め方に異議のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、本議題につきましてはここまでとさせていただきます。 

 

その他の審査基準の改訂について 

 

○大鷹座長  二つ目の議題に移りたいと思います。事務局より説明をお願いいたします。 

○星野審査基準室長  それでは、二つ目の議題について、資料2「その他の審査基準の

改訂について」に沿って、御説明いたします。 

 本議題では、「除くクレーム」以外に、事務局において審査基準の改訂を検討している

論点について、御審議いただきます。これらの論点は、前回のワーキンググループにおい

て御説明したとおり、審査基準や審査ハンドブック等において、その状況に該当する取扱

いが明記されておらず、出願人や弁理士の皆様から、特許庁にしばしば御問合せをいただ

く論点です。前回のワーキンググループにおいて、検討の方向性の概要は御説明いたしま

したが、その後、事務局にてさらに検討を進めた結果、追加で検討が必要となった論点も

含め、改めて御説明いたします。 
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 まず、外国語書面出願に関する論点について御説明いたします。 

 3ページ目を御覧ください。こちらは、特許出願の分割の実体的要件に関する審査基準

の記載です。このうち、要件3について確認いたします。要件3は、「原出願の分割直前の

明細書等に記載された事項の範囲内であること」というもので、原出願において補正がで

きない時の分割、すなわち、特許査定後の所定期間に分割する場合等に検討が必要となる

要件です。実務上、通常出願を分割する場合には、原出願における補正によって、あえて

明細書の一部の記載を削除した場合、その削除部分については分割出願で記載することが

できない、という結果となる要件になります。しかしながら、そのような削除などを行わ

ないよう、出願人が自らの注意のみによって必ず回避できる要件ともいえます。 

 4ページ目を御覧ください。審査基準では、外国語書面出願の分割の実体的要件に関し

て、二つの留意事項のみを記載しております。まず、先のページで説明したような要件3

についての留意事項はありません。そのため、前回ワーキンググループで示した検討事項

③のように、誤訳訂正を分割出願で行う場合には、現行の記載では、実体的要件の判断に

おける翻訳文の取扱いが明確でない、また、出願人に酷であるという問題があります。 

 また、併せて検討を進めたところ、誤訳訂正書の取扱いについても検討すべき論点があ

りました。まずは、誤訳訂正書に関する検討事項①を御説明いたします。 

 5ページ目を御覧ください。外国語書面出願では、出願時に提出した外国語書面の日本

語による翻訳文を、出願から1年4月以内に提出する必要があり、この翻訳文が明細書等と

みなされます。そして、明細書等に誤訳があり、その訂正を目的とした補正をする場合に

は、誤訳訂正書を提出することとされています。この誤訳訂正書の取扱いについて、審査

基準では、外国語書面の全文について翻訳文が提出されていることを前提として、誤訳訂

正書による補正がされた場合には、新規事項の判断に際し、翻訳文の範囲内かどうかでは

なく、原文新規事項、すなわち、外国語書面に記載した事項の範囲内であるか否かのみを

判断することとされています。 

 一方で、仮に、外国語書面のうちのごく一部のみの翻訳文を期間内に提出し、出願のみ

なし取下げを回避した上で、出願公開後に、外国語書面のその他の部分の翻訳を、誤訳訂

正書によって追加するような補正がなされた場合、その補正を認めることは、翻訳文の提

出に時期的制限を課している制度趣旨に明らかに反します。このような補正は、明らかに

特許法第17条の2第2項に規定する誤訳の訂正を目的とした補正には該当しないため、通常

の手続補正書による補正と同様に取り扱うこととし、その結果、明細書等とみなされる翻
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訳文に記載された事項の範囲を超える場合には、翻訳文新規事項の拒絶理由があると判断

することを、審査基準において明確にしてはどうかと考えております。 

 6ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメ

ージです。通常の翻訳文の取扱いとは前提が異なる特別な場合、すなわち、制度を濫用し

ようとしているような極端な場合の取扱いとして追記する案としております。これにより、

善意により一部が欠落してしまった翻訳を補おうとする誤訳訂正については、これまでの

実務どおりとし、その上で、あえて制度趣旨に反する極端な手続が取られることを未然に

防ぐことができる改訂となると考えています。 

 7ページ目を御覧ください。検討事項②は、検討事項①と同様の問題が、分割出願にお

いても生じ得るという論点です。すなわち、原出願の外国語書面出願である場合に、外国

語書面のうち、ごく一部のみの翻訳文を提出し、検討事項①の誤訳訂正書に代えて、分割

出願において、原出願の外国語書面のその他の部分の翻訳を含む明細書を提出した場合に、

分割の実体的要件の要件2をどのように考えるか、という論点になります。 

 通常の特許出願の分割の実体的要件の要件2においては、分割出願の明細書等が「原出

願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正

が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか

否か、すなわち、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲

であるか否かによって判断します。これを踏まえると、原出願が外国語書面出願の場合で

あっても、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願において補正可能な範囲内で

あるか否かで判断することが妥当であるといえます。そこで、原出願の外国語書面に記載

された範囲内であり、かつ、翻訳文に記載された事項の範囲内に加えて、原出願において

誤訳訂正が許される範囲か否か、という観点で判断することを明確にすることを考えてお

ります。 

 このように明確化した場合には、先ほどの検討事項①を踏まえると、原出願において、

ごく一部のみの翻訳文を提出しつつ、分割出願においてその他の部分の翻訳を含む明細書

を提出した場合、分割出願において追加された翻訳は、原出願の翻訳文に記載された事項

の範囲内でもなく、原出願において誤訳訂正が許される範囲でもないことになります。よ

って、このような場合には、分割の実体的要件違反となります。 

 8ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメ

ージです。(説明)の段落には、先ほど御説明した考え方を記載しております。 
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 9ページ目を御覧ください。検討事項③は、前回ワーキンググループでも概要を御説明

した論点です。原出願の明細書等に誤訳が含まれたまま、補正をすることができない時期

に至った場合を想定します。このような場合に、分割出願を行い、その分割出願において

誤訳を訂正する必要が生じたとすると、その訂正により、形式的には、原出願の分割直前

の明細書等に記載された事項の範囲内でなくなります。その結果、補正ができない期間に

おいて分割出願をした場合には、分割出願において誤訳訂正を行うと、分割の実体的要件

の要件3を満たせない場合が生じ得ます。分割出願における誤訳を訂正するための手続と

しては、スライドに示したケース①から③のような場合がありますが、ケース①は、誤訳

訂正書を提出して誤訳を訂正している点で、ケース②や③と異なります。 

 10ページ目を御覧ください。誤訳訂正書の提出に際しては、法令上、訂正の理由の記載

や手数料の納付が求められており、第三者の監視負担や審査負担を軽減するという点で意

義があります。一方、ケース②や③の場合では、誤訳訂正書が提出されないため、原出願

と分割出願の翻訳文の相違について説明するための、法令上定められた手続を経ていない

ことになります。 

 11ページ目を御覧ください。以上を踏まえると、ケース①の場合には、分割出願におい

て誤訳の訂正を目的とする補正事項について、原出願の分割直前の明細書等における誤訳

を含む記載と、原出願の外国語書面に基づき、その誤訳訂正が認められるか否かを確認可

能な状態にあったといえます。このことから、分割の実体的要件3における「原出願の分

割直前の明細書等に記載された事項の範囲内」には、分割直前の明細書等の記載に加え、

分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものも含まれると解釈するこ

とができると考えられます。したがって、ケース①については、要件3違反とは判断しな

いことを審査基準に明記してはどうかと考えております。 

 12ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメ

ージです。(説明)には先ほど説明した要件3が認められる理由を記載しています。 

 13ページ目を御覧ください。外国語書面出願に関連して、以上の改訂と併せて、外国語

書面出願における補正及び分割出願が可能な時期について、その根拠を明記する改訂も予

定しております。 

 外国語書面出願に関する論点については、以上です。 

 続いて、同一発明についての同日出願があった場合の、特許法第39条の取扱いの論点で

す。 
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 15ページ目を御覧ください。同一発明について複数の同日出願があり、その一部が審査

請求されていない場合の取扱いについて、現在の審査基準では、出願人が異なる場合には、

まず、審査請求がされた方の出願について、特許法第39条以外の審査を進め、その上で特

許法第39条の拒絶理由が残った場合には、「審査を進めることができない旨の通知」をす

ることとされています。出願人が同一の場合については、それに準じて取り扱うと記載さ

れています。これにより、審査請求がされた出願について、仮に早期審査やスーパー早期

審査などを活用して早期の権利化を希望していたとしても、審査請求がされていない出願

の存在により、最大で3年間、審査が進められないといったことが起こり得ます。 

 16ページ目を御覧ください。この点について、「審査を進めることができない旨の通知」

により審査を保留することに代えて、協議の指令をすることとしてはどうかと考えており

ます。審査実務では、審査請求がされた出願のみが審査官の手元に届くことから、これま

では審査を待つ運用が採られていたものと思われます。しかしながら、特許法上、協議の

指令は特許庁長官が行うものであり、審査請求されていない出願であっても、協議をする

こと自体は可能です。この変更により、審査が滞り、権利化が遅れることを防ぐことがで

きます。 

 また、出願人への影響について検討すると、例えば、出願人が異なる場合に、未請求の

出願の出願人が協議指令を受けることにより、他の出願の存在を認識し、それを踏まえて

審査請求の要否を検討できるといった影響は生じ得ますが、出願人にとって特段の不利益

とはならないと考えております。なお、出願人が異なる場合に、特許法第39条以外の審査

を先に進めておきながら、同日出願と同一発明の関係になることは極めてまれであるとい

え、このような状況については過去20年間では発見できませんでした。 

 17ページ目を御覧ください。以上を踏まえた審査基準の改訂の方向性を示しています。

これまで「審査を進めることができない旨の通知」を行うこととしていた箇所を、各出願

に対して協議を指令するように改めるものとしております。 

 18ページ目を御覧ください。現行の審査基準で、もう一点、「審査を進めることができ

ない旨の通知」を行うこととしている場合があります。それは、特許法第39条以外の拒絶

理由の審査を先に進めた結果、その拒絶理由によって拒絶査定を行うことが可能となった

場合です。現行の取扱いでは、特許法第39条以外の拒絶理由による拒絶査定が確定すると、

本願の先願の地位が失われることから、直ちに拒絶査定を行わず、他の出願の審査請求を

待って、協議指令を行うこととされています。しかしながら、特許法第39条の趣旨は、一
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発明について二以上の特許権が生じないようにすること、いわゆるダブルパテントの防止

にあります。この趣旨に照らせば、他の拒絶理由により拒絶査定ができる場合には、先願

の地位を失わせたとしても、特許法第39条の趣旨に反するものではないといえます。そこ

で、これまで拒絶査定を保留していた取扱いに代えて、拒絶査定を行う取扱いに改めては

どうかと考えております。検討事項①と②の方向性での改訂により、審査請求されていな

い同日出願の存在によって、審査が滞る事態を防ぐことができると考えます。 

 19ページ目を御覧ください。出願人が同一であり、出願日も同一の場合の運用を円滑な

ものとするため、本願についてのみ協議指令をすることを可能とする運用を審査ハンドブ

ックにおいて明示するものです。 

 20ページ目及び21ページ目のその他の検討事項については、運用を変更するものではあ

りませんが、この機会に併せて審査基準の記載の見直しを検討している事項です。特に一

点目として、協議の指令がなされた後に出願人が取り得る対応についてのお問合せを多く

いただいていることから、この点を明記する改訂を検討しています。これらの検討事項に

ついての具体的な改訂案のイメージは、参考資料1を御参照ください。 

 最後に、特許法第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方についての論点で

す。23ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループにおいても御説明したとおり、

特許法第29条の2の適用の要件における出願人同一の判断に際し、他の出願において会社

分割があった場合の取扱いが、審査基準上、明確ではありませんでした。この点について、

名義変更の手続など特許庁の事務手続では、会社分割は一般承継として運用しております。

そこで、特許法第29条の2の判断においても、会社分割は一般承継に該当すると整理し、

会社分割があった場合には、その時点で承継の効力が生じるものとして、出願人同一の判

断をすることを明記してはどうかと考えております。 

 24ページ目を御覧ください。こちらは、出願人の判断に関する審査基準の記載で、誤解

を生じうる記載を修正し、明確化するものです。 

 25ページ目を御覧ください。以上を踏まえた基準改訂案のイメージをお示ししています。 

 なお、会社分割は、相続などとは異なり、事前に把握できるものですので、特許法第34

条第5項の規定のとおり、その事実を「遅滞なく」届け出ていただくことが望ましいとい

えます。会社分割がなされてから、特許庁に届け出られるまでの間は、分割元会社と分割

先会社のいずれが特許を受ける権利を有しているのかが、第三者には判然としません。こ

の間に審査対象の出願があり、審査が行われた場合には、出願人が異なるものとして特許
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法第29条の2が通知される場合があります。ただし、出願から審査までは数か月あるとこ

ろ、遅滞なく届け出ていただければ、このような問題も生じませんので、特許庁としては、

引き続き、その旨の周知をしてまいります。 

 事務局からの御説明は以上となります。各審査基準の改訂の方向性について御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○大鷹座長  かなり多岐にわたる御説明があったかと思います。本議題につきまして、

委員の皆様から、どこからでも結構でございますので、御意見、御質問等がございました

らお願いいたします。荒木委員、お願いします。 

○荒木委員  荒木でございます。御説明いただきまして、ありがとうございます。 

 私からは、22ページ以下の特許法第29条の2の適用に関する会社分割の取扱いについて、

弁護士の立場から、実務上の留意点を簡単にコメントさせていただければと思っておりま

す。 

 まず結論としまして、今回、特許法第29条の2の適用について、従来の特許庁実務のと

おり、会社分割を特許法上一般承継として取り扱っていただくということについて、実務

上の取扱いをクリアにするという意味で望ましい対応であると考えておりまして、賛同い

たします。その上で一点だけ、会社法上の議論も踏まえた実務上の留意点をコメントさせ

ていただきたいのですけれども、資料の23ページに引用していただいている会社法の条文

に書いてあるとおり、一般的には、会社分割については会社分割の効力発生によって承継

会社に権利義務が承継されるという意味で一般承継に該当するというように考えられてい

ると思っておりまして、特許庁実務もそれに沿った実務対応になっていると考えておりま

す。ただ一方、ちょっとだけ留意していただきたいのが、資料にも書いてあるとおりなの

ですけれども、会社分割の場合は、分割後も、分割元の会社と分割先の会社がどちらも存

在していて、承継によって、どの部分の権利義務が承継されているかが必ずしも分からな

いところがあるというところが、他の一般承継と若干異なるという点に留意が必要かと思

っております。この観点から、会社法上は会社分割が一般承継と解釈できるのかというと

ころについて見解が分かれている部分があるというところです。今回の論点について確定

判決という意味で先例として参照されるべき判例はないというように認識しておりまして、

その中で特許庁実務とまた別に、典型的には権利の二重譲渡が発生してしまったような場

合のように、第三者の権利保護が問題となるような局面で裁判になったときにどう判断さ

れるのかというところは、また別の問題として、どうなるか分からないということがある
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というところを注意喚起しておければと思っております。 

 そういった中で、例えば、我々ユーザーサイドとしては、届出を怠っていて、第三者が

出てきてしまって争いになってしまったなどという場合に、裁判になったときにどうなる

か分からないということを前提に、しかるべきリスク対応、リスク管理を行っていくべき

だと。つまり、遅滞なく届出を行うということが重要だと考えておりまして、それについ

ては、一義的にはユーザーサイドの責任範疇の問題であると考えてはいるのですけれども、

資料で、遅滞なく届けていただく必要があるということについて引き続き周知していただ

くという点、特許法第34条第5項に書いてあるとおりですので、ここについて、分かりや

すく説明していただけるというのは親切な対応として望ましいことかなと考えております。 

 以上でございます。 

○大鷹座長  貴重な意見、ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。黒

川委員、お願いします。 

○黒川委員  ありがとうございます。スライドの6枚目で一点だけ確認なのですけれど

も、6枚目の4.1.5のところです。実務上、善意で、ある文章の中のある用語についての修

飾ですとか、句とか節とか、場合によっては文章一つ、あるいは段落一つを訳で落として

しまうというようなことが、いわゆる訳抜けというようなことが発生することがありまし

て、誤訳訂正書による補完というのが必要となる場面があるわけでございますが、こちら

の基準改訂のイメージのところで書いていただいておりますとおり、冒頭のところでは

「取扱いを濫用しようとする」翻訳文の手続と、また具体的には、その例といたしまして、

「外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部

分を追加するような場合には」許容されないという旨が記載されております。ここで想定

されておりますのは、制度を不当に利用しようとする悪質なケースであって、善意かつ限

定的な訳抜けについては本項の濫用には、基本的に該当しないと理解してよろしいかとい

ったところを確認させていただきたいと思います。 

○大鷹座長  事務局のほうでお答えください。 

○星野審査基準室長  お答えします。御指摘のとおりでございまして、ここはあくまで

ごく一部のみを翻訳文として提出するような悪意ある手続をなされた場合には、このよう

な対応をしますよという注意喚起、及び、審査官もそれを安易に許さないようにするため

の喚起でございますので、訳抜けのようなことは想定してございません。 

○黒川委員  ありがとうございます。 
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○大鷹座長  ほかにどなたかございますでしょうか。全体を含めまして、先ほどの議題

1、議題2、いずれについても構いませんので、御意見がありましたらお願いいたします。

感想でも構いませんので、どなたか、一言言っておきたい方があれば、よろしくお願いし

たいと思います。谷島委員、お願いします。 

○谷島委員  谷島です。 

 「除くクレーム」補正の件で、今、現場で話題になっているのは新規事項の追加のとこ

ろです。ソルダーレジスト事件との関係性で混乱している人が非常に多いです。その結果、

ソルダーレジスト事件の考え方と、審査基準の考え方が、どこが同じで、どこが違うのか、

という質問をよく受けます。私は、私の考えで回答してしまっているところがあるのです

けれども、特許庁としての考え方の解説みたいなものがあればうれしいなという感想です。 

 以上です。 

○大鷹座長  今、御指摘の点は、裁判例をどう評価するかというところが基本にありま

すので、この辺について、前田委員、何かコメント等ございますか。 

○前田委員  ちょっと……。答えることを想定していませんでした。 

○大鷹座長  それでは、今のは撤回しまして、事務局からコメントをお願いします。 

○星野審査基準室長  ソルダーレジスト大合議判決で判示された旧審査基準の記載が不

適切であった点はすでに改訂されており、新たな技術的事項が導入されるか否かで判断す

るという大合議が示した規範は、現行の審査基準の基本的な考え方として採用されている

ところであって、今回の審査基準の改訂では、これらの考え方を変更するものではありま

せん。御不明な点などは今後もお話を伺いながら、審査ハンドブックや、弊庁ホームペー

ジに「除くクレーム」に関する注意喚起の記載がございますので、その記載を補充するな

どで、可能なことがあれば対応していきたいと思います。引き続き御教授をいただければ

幸いでございます。 

○大鷹座長  よろしいでしょうか。ほかに御意見等はございませんか。 

 それでは、予定の時間も参りましたので、これで審議について最終的な確認をさせてい

ただきたいのですが、今、事務局の資料2に記載の方向性で審査基準の改訂を行うことに

ついて、資料2の関係ですけれども、皆様に御異議がないというように理解しております

が、よろしいでしょうか。 

 皆様の御意見を踏まえまして、審査基準の改訂案の詳細な文言をどのようにするかにつ

いては、議題1と同様に座長に一任とさせていただきたいと思います。 
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 この進め方に異議のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 

 それでは、本議題につきましてはここまでとさせていただきます。委員の皆様、長時間

にわたる御審議ありがとうございました。 

 閉会に当たりまして、事務局より今後のスケジュールについて御説明をお願いいたしま

す。 

○星野審査基準室長  本日は多くの御意見をいただきまして、また活発な御議論をいた

だきまして誠にありがとうございました。 

 第18回、第19回と2回にわたりまして、皆様に御審議いただきましたおかげで、審査官、

出願人、第三者にとってバランスの取れた特許制度実現に資するものとして、審査基準の

改訂の方向性をまとめることができたと考えております。今後は委員の皆様からいただき

ましたコメントを反映した審査基準改訂案につきまして、座長と相談させていただきなが

ら進めてまいります。その後、パブリックコメントを経て改訂という運びになる予定でご

ざいます。必要に応じて、委員の皆様には書面にて御確認いただくこともあるかと思いま

すが、引き続きどうぞよろしくお願いします。 

 また、審査ハンドブックにつきましても並行して改訂の準備を進めてまいります。 

 事務局からは以上でございます。 

○大鷹座長  それでは、以上をもちまして第19回審査基準専門委員会ワーキンググルー

プを閉会いたします。本日は長時間にわたり御審議いただき、誠にありがとうございまし

た。 

 

閉 会 


