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はじめに 

 

特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）は、特許法等の関連す

る法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものであり、審査官の審査

における判断基準として定着している。審査基準は、法規範にはあたらないが、

審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査

を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能となり、他方出願人も、特許要件

や補正の適否等の判断基準をより正確に把握できるため、明細書の作成や拒絶

理由通知への対応に際して、より適切な手続ができる。 

また、審査基準は、技術、産業、社会の動向を適時に制度運用へ反映させ、

特許法の適用に関する指針を明確化する手段としての役割が期待され、実際に

そのような機能を果たしてきた。また一定の制約はあるものの、国際調和への

取組において各国制度・運用を比較・調和させていく際にも、審査基準がその

手段の一つとなり得る。また、制度改正や新たな判例などへの対応も迅速に行

う必要がある。 
審査基準専門委員会では、審査基準の点検において、制度改正、新たな判例、

新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直すことが求められて

いるとともに、安定した権利付与、権利付与された特許の安定性の観点から、

必要以上に改訂するべきではないというコンセンサスがあった。そして、審査

基準の点検に当たっては、変更が必要な点があれば審査基準の改訂を行う一方

で、審査基準の理解を助けるための資料も提供することとした。 

本資料は、進歩性に関する裁判例を取り上げ、審査基準を具体的事例に当て

はめる際の留意点をまとめ、審査基準のより良い理解を助けるための参考資料

として審査官（補）や制度ユーザーに提供するものである。ただし、各裁判例

における判示内容・摘記内容は、そのまま一般化できるものではないことに留

意されたい。 

この資料が、審査基準に対する理解を高め、特許の安定性、審査の予見性の

向上に資することを期待する。 

 

本資料の提供方法 

本資料は、ハイパーテキスト版「特許・実用新案 審査基準」のそれぞれの

項目にリンクする形で提供することを想定して作成されたものである。 

 

 - 1 - 



 
 

１．引用発明の認定について 
 
【リンク元】 
（第Ⅱ部第 2 章 新規性・進歩性） 

 

2.4 進歩性判断の基本的な考え方  
(3) なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発

明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である(1.5.1～
1.5.4 参照)。 

（以下、ケーススタディ本文） 
 
請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明

との対比は、新規性・進歩性の判断の基礎となる。進歩性の判断において、引

用発明の認定が論点となっている裁判例を以下に示す。進歩性が論点となった

裁判において、特許庁の判断が誤りであると判示されたものには、引用例から

引用発明を認定する際に、本願発明に無理に近づけて引用発明を認定している

と判断されたものが多い。 
 
【参考裁判例】 
○知財高判平 19.3.28(平成 18（行ケ）10211「成形可能な反射多層物体」) 

審決が隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層

ととらえて引用発明を認定したことは、本件発明を知った上でその内容を刊行

物２の記載上にあえて求めようとする余り、認定の誤りをおかしたものとされ

た例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

 確かに，刊行物２における実施例３，４，７をみれば，隣接する二つの層一対として一

単位ととらえた場合に，各単位の光学的厚さ（二つの層の合計）が空気側から基板側に向

けて順次増加していることが認められるものの，刊行物２には，隣接する高屈折率の層と

低屈折率の層を一対として一単位の光学的層ととらえることについては何らの記載もなく，

また，実施例１，２，５及び６において積層された層数が奇数であることに照らせば，刊

行物２において，隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層と

取り扱われていないことは明らかである。そして，刊行物２には，各実施例の各誘電体層

の光学的膜厚がどのようにして定められたかを説明する記載はなく，光学的膜厚が設計波

長λを用いて示され，この設計波長λが５５０ｎｍと記載されているから，刊行物２に記

載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波長に基づいて定められているものと解す
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ることもできない。また，上記のとおり，刊行物２には，層数が奇数の実施例も存在する

ところ，刊行物２に記載の層数が偶数である実施例３，４，７についてのみ，当業者が隣

接する屈折率の異なる２つの誘電体の膜厚を一対として一単位の光学的層と認識するとい

うこともできない。 
 なお，被告は，刊行物２の実施例のうち層数が奇数のものも，基板を一つの誘電体層と

みなせば，基板と隣接する誘電体層とにより，屈折率の異なる２つの誘電体の一単位を形

成することになるから，刊行物２の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は、

隣接する屈折率の異なる誘電体の二つの層を一対として一単位ととらえることの妨げとな

るものではない旨主張する。しかしながら，刊行物２には，基板を一つの誘電体層とみな

すことは記載されておらず，また，誘電体層の厚みを表示した表１ないし８にも基板の光

学的膜厚は記載されていない上，表２ないし８においては，半透鏡部を示す「Ｈ」は空気

と基板を除外して示されているから，刊行物２に記載の実施例のうち層数が奇数のものに

ついて，基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得ない。

また，基板を一つの誘電体層とみなした場合には，層数が偶数の実施例においては，基板

と対になる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は，採用することができない。 
エ 以上によれば、審決が，刊行物２に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせる

ために，高屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をも

たせて積層した多層膜が開示されている」と認定し，また，刊行物２により，「可視光全体

にわたる反射特性を持たせるために，屈折率の異なる２層を積層するとともに，光学的層

に厚さ勾配をもたせること」が公知であると認定したことは，本願発明を知った上でその

内容を刊行物２の記載上にあえて求めようとする余り，認定の誤りをおかしたものといわ

ざるを得ない。 
 

 

○知財高判平 21.3.25(平成 20（行ケ）10261「上気道状態を治療するためのキ

シリトール調合物」) 
被告は、引用発明の認定において、引用例２の記載が周知技術に照らせば患

部が「上気道」であることを含むと理解できると主張したが、裁判所は、投与

経路として鼻内投与を選択し得ることが周知であったとしても、引用例２に「気

道下部」の疾患であると繰り返し述べている明白な記載に反してまで、「上気道」

をも含める記載であると解することはできないとした例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

イ 引用例２の記載事項の認定の誤りについて 
上記（Ａ）ないし（Ｄ）には，引用例２は，専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患

を対象とした治療方法が開示され，また，上記（Ｅ）ないし（Ｇ）には，抗炎症剤及び抗
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感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが，好ましい治療態様で

あることが開示されている。 
 そうすると，上記（Ｇ）「好ましい態様においては，上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤

は，上記宿主の気道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染

剤は，鼻の中に投与されることができる。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は，

エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与されることができる。」における「鼻の中に投与され

ることができる。」との記載部分は，エアロゾル粒子を，抗炎症剤及び／又は抗感染剤を感

染部位である「気道下部」に直接的に投与するために，通過経路の入り口に当たる鼻孔か

ら「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべきであり，鼻自体が

感染部位であることを前提として，鼻を治療する目的等で，鼻に抗炎症剤及び／又は抗感

染剤を投与するという意味に理解することはできない。 
 したがって，「引用例２には，・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できること

が記載されている（摘記事項（Ｇ））。」とした審決の前記認定は誤りである。 
ウ 引用例２の記載事項の認定の誤りに係る被告の主張に対する判断 
これに対して，被告は，本願の優先日前に既に各種の感染性の呼吸性疾患に対する「抗感

染剤」について，投与経路として経口投与とともに鼻内投与が選択できることが周知であ

ることに照らすならば，当業者であれば，引用例２の摘記事項（Ｇ）の記載，すなわち「上

記の抗感染剤は，局所的に，経口的に，静脈中に，又は腹腔内に投与されることができる。

局所的投与が好ましい。治療薬の局所的投与の第一の利点は，より高い濃度の薬が，全身

的投与により必要なものよりも低い，患者に対する全投与量により，冒された組織にデリ

バリ－されることができ，これにより，高い投与量の薬の，例えば，コルチコステロイド

の全身的投与の，既知の副作用を回避するということである。」との記載は，「気道下部」

のみならず，「上気道」を含めて感染性の呼吸性疾患について述べたものと理解することが

できると主張する。 
 しかし，被告の上記主張は，採用することができない。 
 すなわち，引用例２は，前記のとおり感染部位を「気道下部」とする疾患の治療方法を

提供しようとするものであることを，繰り返し述べている記載態様に照らすならば，被告

引用に係る上記記載部分は，感染部位を「気道下部」とする疾患に関する記述であると解

するのが自然である。仮に，呼吸性疾患に対する「抗感染剤」の投与経路として「経口投

与」とともに「鼻内投与」を選択し得ることが周知であったとしても，そのことは，「気道

下部」の疾患に対する治療方法を提供するものであると繰り返し述べている引用例２の記

載を，明白な記述に反してまで，「上気道」をも含める記載であると解する根拠とはなり得

ない。したがって，被告の上記主張は採用することができない。 
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２．いわゆる「設計的事項」について 
【リンク元】 
（第Ⅱ部第 2 章 新規性・進歩性） 

 

2.5 論理づけの具体例 (1)最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め 
① 最適材料の選択・設計変更など 

 
一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範

囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変

更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にの

みある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、そ

の発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。 

 

（以下、ケーススタディ本文） 
 

本願発明と引用発明との間の相違点（以下、単に「相違点」という）が最適

材料の選択・設計変更など（以下「設計的事項」という）であるか否かを論点

とした裁判例を以下に示す。 

 

【参考裁判例】 

○知財高判平 20.2.21(平成 17(行ケ)10506「誘電体バリア放電ランプ，および照

射装置」) 
 相違点は数値範囲（特定ＯＨ基の割合）であり、その数値範囲の作用効果（技

術的意義）が生ずる前提となる条件（放出される光の波長）は本件発明におい

て何ら特定されていないから、その数値範囲に格別の技術的意義はない。した

がって、当該数値範囲は単なる設計的事項以上のものということはできない〔数

値範囲の最適化又は好適化〕とされた例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

（２）判断 
 本件明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２においては，放出される光の波長につい

て何ら記載がない。また，発明の詳細な説明欄には，本件発明において，特定ＯＨ基の割

合を特定するに当たり，透過率をみる波長として図４に示される１６０ｎｍに着目するこ

とに何らかの意義があることを示した記載を見いだすことはできないし，１６０ｎｍ以外

の波長について，特定ＯＨ基の割合を低下させれば，図４記載のように透過率が大きくな

るとする根拠を見いだすこともできない。 
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 そうすると，特定ＯＨ基の割合を低下させれば波長１６０ｎｍの真空紫外光の透過率が

大きくなる関係が理解されるにしても，本件明細書の記載上放出される光の波長について

何ら特定されない本件発明において，波長１６０ｎｍの真空紫外光の透過率が大きくなる

ことによって，格別の技術的意義が生じるものと認めることはできない。 
 したがって，本件明細書の記載から，特定ＯＨ基の割合を０．３６以下であると特定す

ることにより，真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えることができるとと

もに，紫外線照射によるダメージを軽減できるようにするとの作用効果（技術的意義）が

生ずると解することはできない。 
（中略） 
（４）小括 
 以上の検討によれば，本件発明において，特定ＯＨ基に着目し，その割合を特定したこ

とに技術的意義は認められず，単なる設計的事項以上のものということはできない。 
 
 
○知財高判平 15.5.22(平成 14(行ケ)126「改良無緩型牽引棒組立体」) 
 第２引用例の目的は、オス連結部材の端部をメス連結部材の端部に形成され

た空洞に簡単に挿入することである。よって、第１引用例に記載の連結部に第

２引用例に記載の構成を適用するにあたり、オス連結部材の挿入方向として挿

入の容易な下方を選択し、メス連結部材の端部に形成された空洞を下方に向か

って開放するように部材を配置することは当業者であれば適宜採用可能な選択

肢の一つである〔技術の具体的な適用に伴う設計変更〕として進歩性を否定し

た審決が支持された例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

（２）メス連結部材の空洞部を下方に開放して設置することについて 
 原告は、第２引用例記載の構成を、無緩型牽引棒組立体に係る連結部に採用するに際し、

メス連結部材の空洞部が下方に向かって開放するようにメス連結部材を設置することは当

然の設計事項であるとした審決の判断が誤りであると主張する。 
ア 第２引用例には、「本発明のさらに別の目的は、１対の鉄道車両の隣接端部を半永久的

な状態に互いに連結するために使用される関節式連結装置に軸受けアセンブリを脱着可能

に固定するための、組み立て及び分解が比較的簡単な装置を提供することである。」（甲７

号の３欄４３～４８行、翻訳文５頁１７～１９行）、「空洞２６が、メス連結部材３０の第

２端部に形成されている。この空洞２６に、オス連結部材２０の第２端部１４と、オス連

結部材２０の第２端部の所定部分に貫設された穴部１６の各々の少なくとも一部分が入っ

ている。」（同５欄４７～５２行、翻訳文７頁２６行～２８行）、「上面及び前面付近で開放

された空洞２６・・・対の側壁部３６の各々の所定部分に開口３８が貫設されている。各
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開口３８は少なくとも、それぞれの側壁部３６の上表面付近にスロット状部分を含む。」（同

５欄６７行～６欄５行、翻訳文８頁４～７行），「関節式連結装置１０は、軸受けアセンブ

リ４０を含む。軸受けアセンブリ４０は、ほぼ球形の球形部材４２を含む。球形部材４２

の少なくとも所定部分が、オス連結部材２０の第２端部１４の所定部分に貫設された穴部

１６にはまっている。」（同６欄７～１３行、翻訳文８頁９～１１行）、「１対の軸部材４６

が、球形部材４２の軸方向両側の表面から所定長さだけ外向きに延出している。対の軸部

材４６の一方が、メス連結部材３０の第２端部に形成された空洞２６の対の側壁部３６の

各々に形成された開口３８の１つにはまっている。」（同６欄３３～３９行、翻訳文８頁２

１～２３行）、「軸受けアセンブリ４０をメス連結部材３０に固定し、それによってオス連

結部材２０をメス連結部材３０に係合することによって、本発明の関節式連結装置１０が

形成できる。」（同６欄４７～５２行、翻訳文８頁２７～２９行）という記載が認められる。 
 上記記載から判断して、第２引用例記載の関節式連結装置は、連結装置の組立に際して、

オス連結部材２０の第２端部１４の穴部１６に球形部材４２を配置したものを、メス連結

部材３０の第２端部に形成された空洞２６に簡単に挿入することを目的としていることは

明らかである。 
 上記挿入に際しては、第２引用例の上記記載からみて、球形部材４２の一対の軸部材４

６を空洞２６の上部に開放された部分である開口３８のスロット状部分からはめる必要が

あると解されるので、オス連結部材２０の第２端部１４はメス連結部材３０の第２端部に

形成された空洞２６の上部に開放された部分から挿入しなければならないことも明らかで

ある。 
イ 上記のような第２引用例記載の構成を、第１引用例記載の無緩型牽引棒組立体に係る

連結部に採用する場合、メス連結部材の空洞２６の開放された部分に、オス連結部材２０

の第２端部１４を挿入、連結するに当たり、作業性からして容易な方向から挿入できるよ

うに連結部材を配置することは、第２引用例の上記開示事項及び技術常識からして当然に

考慮される事項である。 
（中略） 
 してみると、車両床下で連結部材の連結、組立作業を行う場合、まず、オス連結部材２

０を上方から挿入することは、車両の床に邪魔されて困難であることが明白であるから、オ

ス連結部材２０の挿入の容易な方向を選択する際に、上方以外の挿入方向として下方を選

択すること、すなわち、メス連結部材３０の第２端部に形成された空洞２６を下方に向か

って開放するように、メス連結部材３０を配置することは、当業者であれば連結部材の使

用態様に応じて適宜採用可能な選択肢の一つにすぎない。 
 
 
○知財高判平 17.6.2(平成 17（行ケ）10112「環状オレフィン系共重合体から成

る延伸成形容器」) 
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被告は、相違点である数値範囲は、当業者が、自ら許容し得る白化の程度に

応じて適宜定め得る値に過ぎない〔数値範囲の最適化又は好適化〕と主張した

が、裁判所は、この数値限定が特定の課題を解決し、所期の効果を得るという

技術的意義を有するものであり、かつ当該課題が新規なものであるから、その

数値範囲は、適宜定め得るということができないとした例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

(4) これに対し被告は，①相違点ａについて，引用発明の「少なくとも容器の外表面が環

状オレフィン系共重合体から形成された延伸成形容器」において，延伸成形時の分子配向

を原因とする白化現象を知見した当業者ならば，本件特許出願時において公知ないし周知

であった延伸成形時の分子配向を緩和する技術の適用を試みることは，ごく自然な行為で

あるというべきであり，刊行物４発明の適用は，そのような通常の行為にすぎないと見る

べきである旨主張した上，②相違点ｂについて，引用発明に刊行物４発明を適用するに際

し，所望の結果，すなわち，期待される白化の程度を得るべく環状オレフィン系共重合体

の分子配向の容器外表面での緩和の程度を加減することは，当業者が通常行うことにすぎ

ない旨主張する。 
 しかしながら，仮に，被告の上記①の主張のとおり，引用発明に刊行物４発明を適用し

て，「容器の外表面における分子配向が緩和された環状オレフィン系共重合体から成る延

伸成形容器」を得ることが，当業者にとって容易であったといい得るとしても，指紋付着

による白濁の発生という課題が新規の課題である以上，当該新規の課題との関係において，

本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の数値範囲を最適化したものである構成要

件ｂを備えるよう，分子配向の緩和の程度を加減する動機付けが存在しないというほかは

ないから，被告の上記②の主張は採用の限りではない。 
(5) また被告は，①構成要件ｂにおけるヘーズ値２０％という数値は，原告が許容する白

化の程度であって，換言すれば，当業者が，自ら許容し得る白化の程度に応じて適宜定め

得る値にすぎないから，２０％という数値自体に臨界的意義はない，②本件石油混合物を

用いた塗布試験時のヘーズ値によって評価することは，容器外表面の配向又は配向緩和の

程度を特定する上での唯一の手段ではなく，また，本件石油混合物を用いた塗布試験時の

ヘーズ値によって特定された延伸成形容器と，他の試験方法によって特定された延伸成形

容器との間に，物としての差異は何ら存在しないなどとして，物の発明である本件発明１

においては，本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値を特定すること，及び，その

ヘーズ値を２０％以下とすることは，格別な技術的意義を有しない旨主張する。 
 しかしながら，構成要件ｂにおいて，本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の

数値範囲を規定したことは，指紋付着による白濁という特定の課題を解決し，所期の効果

を得るという技術的意義を有するものであり，かつ，当該課題が新規なものであることは

上記(2)及び(3)のとおりである。そうすると，その課題自体を知らない当業者が本件石油混
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合物を塗布した際のヘーズ値について試験を行うことは考えられないし，もとより，その

ヘーズ値の数値範囲について適宜定め得るということができないことも明らかであるから，

被告の上記①の主張は失当である。 
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３．具体的な動機づけについて 

【リンク元】 

（第Ⅱ部第 2 章 新規性・進歩性） 

 

 
（以下、ケーススタディ本文） 

 
審査基準の「2.4 進歩性判断の基本的な考え方」には、以下のように記載され

ている。 

 
 すなわち、引用発明、本願発明の技術分野、当該技術分野の技術水準等、い

ろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討し、拒絶

理由通知を行う際には、その動機づけの根拠を記載する。 
以下に参考となる裁判例を示す。 

 
【参考裁判例】 
〔技術分野の関連性〕 
○東京高判平 14.7.23(平成 12（行ケ）388「エンジン点火装置」) 

技術分野の共通性は刊行物１と刊行物２を組み合わせる動機づけとして働き

得るものである。また、普遍的ないし周知の課題が存在する状況においては、

刊行物に本件発明の課題が提示されていると否とにかかわりなく、刊行物１の

発明に刊行物２の構成を適用する動機づけは存在するとして進歩性を否定した

審決が支持された例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

（２）上に認定した刊行物１、２の各記載内容によれば、刊行物１に記載された発明は、

バッテリを電源とする自動車の内燃エンジンの点火装置に関するものであり、刊行物２記

載の点火装置は、交流発電機の出力により充電されるバッテリを直流電源とする内燃機関

(1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を

的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、

引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたこと

の論理づけができるか否かにより行う。 

2.5 論理づけの具体例 
 (2) 動機づけとなり得るもの
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用点火装置であることが認められる。そして、刊行物２の記載内容が自動車への適用を排

除するものでないことは明らかであるから、刊行物１記載の発明と刊行物２記載の点火装

置とは、「バッテリを電源とする車載用内燃機関の点火装置」という技術分野において共通

するものであるということができる。 
 決定は、刊行物１及び刊行物２の技術分野の共通性に着目し、刊行物１の発明に刊行物

２に記載された構成を適用して刊行物１のバッテリを交流発電機の出力で充電する構成

（相違点１に係る構成）とすることは当業者であれば容易に想到し得たものであるとした

ものであり、その判断に誤りはない。 
 そして、上に述べた技術分野の共通性は、刊行物１と刊行物２を組み合わせる動機付け

としても働き得るものであるということができる。 
（３）原告は、刊行物１及び刊行物２には訂正発明の課題の提示がないから、両刊行物に

記載された事項を組み合わせる動機付けが存在せず、刊行物１に記載された発明に刊行物

２の構成を適用することは当業者が容易に想到し得ることではないと主張する。 
 しかし、乙第１号証及び乙第２号証には、前記（１）ウのとおり、バッテリ電圧が低下

した場合に交流発電機の出力によりエンジンを起動すること、及びその場合に、交流発電

機の出力は小さいのでエンジンを始動させることができないことが記載され、これを解決

する手段として、交流発電機に接続された整流器からの出力を点火コイルの２次側に直結

する構成（乙第１号証）、あるいは、「調整抵抗」を入れる構成（乙第２号証）が示されて

いる。これらは、いずれもバッテリ電圧が低下した場合に交流発電機の出力を用いてエン

ジン始動を可能にする手段を提案するものであり、このような例が存在していることから

みても、「バッテリ電圧が低下した場合でもエンジン始動を可能にすること」という原告主

張の訂正発明の課題は、車を含む内燃機関の点火装置の分野において普遍的ないし当業者

に周知の課題であったと認められる。 
 このような普遍的ないし周知の課題が存在する状況においては、刊行物１、２に訂正発

明の課題が提示されていると否とにかかわりなく、刊行物１の発明に刊行物２の構成を適

用する動機付けは存在するといってよい。また、刊行物１の発明に刊行物２記載の構成を

適用して、刊行物１のバッテリを交流発電機の出力で充電する構成とすることに、阻害要

因があるとも認められない。したがって、この点に関する原告の主張は採用することがで

きない。 

 
 
〔技術分野の関連性〕 
○知財高判平 18.10.11(平成 17（行ケ）10717「有機発光素子用のカプセル封入

剤としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体」) 
技術分野は同一であるが、主引用発明の置き換えようとする構成を、副引用

発明の構成に置き換えると、出願時における技術水準では、主引用発明の構成
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が当初持っていた目的を達成しないことが想定される場合において、そのよう

な置き換えが当業者に容易になし得るものとは認めることができないとされた

例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

 そして，刊行物１の上記記載によれば，引用発明１ｂのオーバーコート層は，光散乱部

の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければならないが，引用発明３のシロキサンが，

その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有することを認めるに足りる証拠はな

く，却って，上記刊行物３の記載や特開平１－３０７２４７号公報の記載に照らすと，平

坦化には適さないことが窺われる。そうすると，たとえ，引用発明１ｂも引用発明３も発

光部分（引用発明１ｂの有機ＥＬ素子，引用発明３の積層構造体）が被覆層（引用発明１

ｂのオーバーコート層，引用発明３のシロキサン）に覆われているものであり，また，引

用発明１ｂと引用発明３とは，有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても，

それだけでは，引用発明１ｂのオーバーコート層に換えて引用発明３のシロキサンを用い

ることが，当業者にとって容易になし得たと論理付けることはできない。 
 被告は，特開平１－３０７２４７号公報（乙第１号証）や特開平２－１２３７５４号公

報（乙第２号証）に見られるように，平坦化膜としてシロキサンを用いることは従来周知

の技術事項であると主張するが，特開平１－３０７２４７号公報は，上記のとおり，ＣＶ

Ｄ法（プラズマＣＶＤ法）によって成膜された酸化膜が極めて薄いため，平坦化目的には

適さないとするものであって，そのシロキサンによる平坦化層の形成方法（３頁左上欄３

行～右上欄６行）は，ＣＶＤ法によりなされるものではない。このことは，特開平２－１

２３７５４号公報記載のシロキサンによる層形成（３頁右上欄末行～左下欄１４行）にお

いても同様である。しかも，これらの刊行物に記載される平坦化膜は，引用発明１ｂや引

用発明３のような有機発光素子装置ではなく，半導体装置に形成されるものであるところ，

保護層形成過程において受けるダメージに関して，有機発光素子を，半導体素子と同様に

扱ってよいことが知られていると認めるに足りる証拠もない。そうすると，上記各刊行物

に，半導体装置において，ＣＶＤ法以外の方法により，シロキサンを用いた平坦化膜の形

成が記載されているからといって，これに従って，上記のとおり，「ＣＶＤ法［プラズマ重

合法（プラズマＣＶＤ）］により成膜可能な電気絶縁性高分子化合物・・・ポリシロキサン

等。」，「長寿命の有機ＥＬ素子を得るうえからは，保護層の形成過程での発光層や対向電極

の特性劣化をできるだけ抑止することが望ましく，そのためにはＰＶＤ法やＣＶＤ法によ

り真空環境下で保護層を設けることが特に好ましい」との記載のある刊行物３に開示され

たシロキサンの保護膜を，真空環境下におけるＣＶＤ法以外の方法により形成して，引用

発明１ｂのオーバーコート層に代わる平坦化膜に使用することが，当業者に容易になし得

るものとは認めることができない。 
 なお，被告は，引用発明１ｂのオーバーコート層を引用発明３のシロキサンに置き換え
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て用いることは，より良い材料を試みようとする当業者にとって当然のことであるとも主

張するが，上記のとおり，引用発明３のシロキサンが，平坦化に適した特質を有するもの

とは認められないのであるから，これを引用発明１ｂのオーバーコート層に代わる「より

良い材料」ということはできないのであって，被告の上記主張を採用することもできない。 
 
 
〔課題の共通性〕 
○東京高判平 13.11.1(平成 12（行ケ）238「炭素膜コーティング飲料用ボトル」) 
本願発明と引用発明とは技術的課題が相違し、引用発明に基づいて本願発明

に想到する動機付けは存在しない、との原告の主張に対し、裁判所は、問題と

すべきは、本願発明の技術的課題ではなく、引用発明等、本願発明以外のもの

の中に、本願発明の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的課題が見いださ

れるか否かであり、引用発明には、本願発明に至る動機付けとなるに足りる技

術的課題が認められるとして進歩性を否定した審決を支持した例 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

オ 上述のとおり，引用発明１は，ガスバリア性を高めることをその技術的課題とするも

のであるから，そこには，そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて，ガスバリア性

に優れた他の物を用いる動機付けは，十分存在するということができる（原告が主張する

ように，コーティング材として酸化ケイ素ＳｉＯｘ薄膜を用いる場合には，クラック及び

剥離を起こしやすいという特性を有することが，当業者において周知であったとすれば，

このことはより強くいい得るところである。）。したがって，既に引用発明１があるところ

に，ガスバリア性に優れた他の物であって飲料用ボトルに用いる上で格別の障害のない物

が知られるに至れば，引用発明１の酸化ケイ素薄膜に換えてそれを用いる構成に至ること

に，格別の困難は存在しないことが，明らかである。そして，硬質炭素膜がガスバリア性

を有することが周知であったこと，硬質炭素膜の飲料用容器への適用が可能であることが

引用発明として公知であったことは，前述のとおりである。そうである以上，引用発明１

にみられるガスバリア性を高めるという技術的課題の解決を動機として，そこで用いられ

ている酸化ケイ素薄膜に換えて硬質炭素膜を用いる構成に想到することは，容易になし得

たことであったという以外にないのである。そうである以上，審決が，引用発明１及び同

２並びに上記周知事項をその根拠として本願発明１の容易想到性を認めることは，それを

妨げるべき何か特別の事情がない限り，許されるものというべきであり，上記特別の事情

に該当すべきものは本件全証拠によっても認められないから，審決の（１）ウ〔３〕の認

定の当否にふれるまでもなく，これを認めた審決に誤りはないということができる。 
（３）原告は，本願発明１と引用発明１とは技術的課題が相違し，引用発明１に基づいて

本願発明１に想到する動機付けは存在しないと主張する。 
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しかしながら，原告の主張は，主張自体失当という以外にない。原告の主張は，本願発

明１の構成に想到するための動機付けは，本願発明１の技術的課題の認識以外に存在し得

ないことを当然の前提とするものであり，このような前提が認められないことは論ずるま

でもないことであるからである（一般に，異なった動機で同一の行動をとることは珍しい

ことではない。発明もその例外ではなく，異なった技術的課題の解決が同一の構成により

達成されることは，十分あり得ることである。）。問題とすべきは，本願発明１の技術的課

題ではなく，引用発明１等，本願発明１以外のものの中に，本願発明１の構成に至る動機

付けとなるに足りる技術的課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は，本願発

明１におけるものと同一であっても，もちろん差し支えない。しかし，これと同じである

必要はない。したがって，本願発明１の構成の容易想到性の検討においては，本来，引用

発明１の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの，本願発明１の技術的課題に

ついて論ずることは，無意味であるということができるのである（両発明の課題に共通す

るところがあったとしても，それは，いわば結果論にすぎない。）。 
そして，引用発明１に，本願発明１に至る動機付けとなるに足りる技術的課題（ガスバ

リア性の向上）が認められることは，既に述べたとおりである。原告の主張は採用できな

い。 
 
 
〔課題の共通性〕 
○知財高判平 19.7.19(平成 18（行ケ）10488「駆動回路」) 
引用例に周知技術を組み合わせる一般的な動機付けがないわけではないが、

その組合せが容易であるか否かについては技術的困難性を検討する必要があり、

動機付けのみで判断することはできないとした上で、引用例に周知技術を組み

合わせることを妨げる事情があるから、その動機付けも弱く、相違点に係る構

成に容易に想到することができたとはいえないとされた例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

（３）原告は，引用例には，ＬＥＤランプのＰＷＭ調光駆動について何ら記載がない上，

ＬＥＤランプ１０６の連続的な点灯を前提としている引用発明において，ＰＷＭ調光駆動

を用いて調光機能を持たせようとする動機が当然に働くとはいえないと主張する。 
 しかし，ＰＷＭ調光技術，すなわちパルス幅変調（Ｐｕｌｓｅ Ｗｉｄｔｈ Ｍｏｄｕ

ｌａｔｉｏｎ）を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは，当事者間

に争いがなく，本願発明においても長時間の点灯等によりＬＥＤランプのパルス電流が変

化して，発光光量が変動するのを抑えることが目的とされており（本願明細書段落【００

０８】～【００１１】），一般的な動機付けがないわけではない。もっとも，当業者が引用

発明にＰＷＭ調光技術を適用することが容易であるか否かについては，後記の技術的困難
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性を検討する必要があり，動機付けのみで判断することはできない。 
（中略） 
（５）原告は，当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することに想到することは困難

であると主張し，被告はこれを争う。 
ア 引用例のＬＥＤランプ装置は，第２実施形態のものも，第３実施形態のものも，引用

例の第４図に示されるように，商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち，

例えば４０Ｖ以上の期間中の一部の期間にのみ，ＬＥＤランプ１０６に一定の電力を供給

するようにしたものである。そして，ＬＥＤランプ１０６に供給される電流は，スイッチ

ング制御回路部３２２により，定電流となるように制御されている。 
 これに対し，ＰＷＭ調光技術は，発光素子に供給する電流を一定の周期でオン・オフさ

せるものであり，そのままで直ちに引用例のＬＥＤランプ装置に適用することはできない。 
イ 被告は，引用例の第３実施形態の場合は，ＬＥＤランプ１０６に供給する電流をオン・

オフさせても問題はないとし，その理由として，引用例における第３実施形態に関する前

記（１）エの記載を引用する。この記載によれば，第３実施形態の電源装置部は，スイッ

チング制御回路部を，通常は電圧帰還型のスイッチとして機能させるが，ＬＥＤランプ１

０６が接続された時には電流帰還型のスイッチング電源に切り替わって機能するよう制御

するのであるから，ＰＷＭ調光技術を適用してＬＥＤランプ１０６に供給する電流をオ

ン・オフした場合，電流がオフの期間中は，電圧帰還型のスイッチとして機能するように

切り替わることになり，特段の問題は生じないというのである。 
 しかし，前記（１）エの記載は，スイッチング制御回路が通常は電圧帰還型のスイッチ

として機能するが，ＬＥＤランプ１０６が接続された時には電流帰還型のスイッチング電

源に切り替わって機能するように制御されることを述べているにすぎず，これを実現する

ための具体的な構成については開示がない。 
 また，ＬＥＤランプ１０６を接続した状態で，ＰＷＭ調光をしようとすると，ＬＥＤラ

ンプ１０６を接続したまま，１５０Ｈｚ程度の周期で供給する電流をオン・オフすること

になるが，第３実施形態の回路では，下記の回路図（引用例の第６図）のとおり，フライ

ホイールダイオード３１７（電流を還流させる機能を有する。），インダクタ３１５（電流

の変化に逆らう機能を有する。），コンデンサ６２０（電荷を蓄積する機能を有する。）が接

続されており，応答に時間要素を有する回路構成となっていることが認められる。 
この点からすれば，ＬＥＤランプ１０６に流れる電流が１５０Ｈｚ程度でオン・オフして

いる状態で，電流がオフの期間中には電圧帰還型に，オンの期間中には電流帰還型に，ス

イッチング制御回路が速やかに切り替わるとは考えにくい。そうすると，引用例の前記（１）

エの記載は，通常の場合は電圧帰還型のスイッチング電源として機能し，ＬＥＤのような

電流制御型の負荷が接続されている場合は電流帰還型のスイッチング電源として機能する

ようなっているという以上の内容を有するものではなく，ＬＥＤランプ１０６が接続され

た状態で，これに供給する電流をオン・オフするような場合に自動的に切り替えることま
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では想定したものではないと理解するのが自然である。 
（６）当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張

する「電源の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足りる説得力を有する

ものとは言い難い。しかしながら，その趣旨は，引用発明のＬＥＤランプは流れる電流が

一定となるように制御されるのに対し，本願発明が採用するＰＷＭ調光駆動ではＬＥＤに

流れる電流をオン・オフさせる制御を行うのであるから，制御の方法において両者はなじ

まないという阻害要因を原告が指摘しているものと善解することが可能である。したがっ

て、原告が主張するように「電源の破壊」に至らないとしても，審決が引用発明にＰＷＭ

調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしないまま，当業者が引用発

明にＰＷＭ調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りである。 
 以上のとおり，発光強度を調節するという一般的要請があり，かつ，その手段としてＰ

ＷＭ調光技術が周知であったとしても，引用例の第２又は第３実施形態のＬＥＤランプ装

置にＰＷＭ調光技術を適用することを妨げる事情があるから，引用例の記載に接した当業

者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用しようとする動機付けも弱く，相違点に係る構成に

容易に想到することができたとはいえない。 
 
 
〔課題の共通性〕 
○知財高判平 19.12.25(平成 19（行ケ）10148「フィルム製容器の製造方法」) 
引用発明と本件発明とは課題を共通とするものであり、また、相違点の技術

は周知であるが、引用発明に当該周知技術を適用することについては、その動

機付けがないばかりか、適用を阻害する要因が存在したとして進歩性が肯定さ

れた例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

 そうすると，引用発明も，熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を解決する

ため，相違点１に係る構成（２枚以上のＯＰＰフィルムを積層したラミネートフィルムに

おいて，そのうち１枚のＯＰＰフィルムの少なくとも一方の表面に離型性ワックスをコー

トする加工を施すこと）を採用したものということができる。 
エ したがって，「引用発明の『離型性ワックスをコート』することの目的は，・・・本件

明細書・・・に記載の『フィルムどうしが熱接着するため，成形後，個別に容器を取り出

すべく剥がそうとしても，剥がし難くなり，作業性が著しく悪くなる。』との従来からの課

題と基本的に共通する。」との審決の判断に誤りはないというべきである。 
（２）本件特許出願当時におけるマット加工技術の状況について 
ア マット加工技術は，被加工面における摩擦係数の低減及び静電気の蓄積の防止，被加

工面のつや消し等の目的で，当該被加工面に微細な凹凸を形成する技術である（当事者間
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に争いがない。）。 
 そして，周知例１ないし４の各記載によれば，上記マット加工技術は，本件特許出願当

時，当業者にとって周知の技術であったものと認めることができる。 
イ 他方，甲１５公報には，「絵付け成形に使用する化粧シートの表面を所望の凹凸面・・・

にしておいても，成形時の熱と圧力によって，凹凸が消失したり・・・する」との，甲１

６公報には，「加熱ロールやプレス機でフィルムに圧力を掛けることにより，フィルム表面

側が溶解し，マットが消え（る）」との，甲１７公報には，「マットロールの転写で得られ

たシートは熱成形を行うと凹凸面が消失（する）」との各記載があるのであるから，周知例

１に「本発明の加熱調理用食品容器は，上記した食品容器材料を公知の成形法，例えば加

熱圧縮法により所望形状に成形してなるものである」，「この食品容器材料を用いて加熱圧

縮法により成形し，・・・カップ状の加熱調理用食品容器・・・を得た」との各記載がある

ことを考慮してもなお，本件特許出願当時の当業者において，少なくとも，マット加工面

は，熱と圧力が同時に加わることによってマット加工が消失する可能性が高いものと考え

られていたものと認めることができ，他にこの認定を左右するに足りる証拠はない。 
（中略） 
（３）引用発明の離型性ワックスコート加工をマット加工に置換することの容易想到性に

ついて 
ア 引用例は，前記（１）のとおり，熱プレス成形によるフィルム同士の熱接着の問題を

課題として開示するものといえるが，これを解決するための手段としてのマット加工技術

を開示し，又は示唆するものではない。 
イ 周知例２及び３には，マット加工が施された樹脂膜又はプラスチックシートが，熱と

圧力をかけて容器等に成形されるとの記載も示唆もないところ，上記（２）イのとおり，本

件特許出願当時の当業者において，マット加工面に熱と圧力を同時に加えると上記のよう

にマット加工の技術的意味が没却されると考えられていたことに照らすと，熱プレス成形

によるフィルム同士の熱接着の問題を解決するため，引用発明に，周知例２又は３に記載

されたマット加工技術を適用することについては，その動機付けがないばかりか，その適

用を阻害する要因が存在したものというべきである。 
（中略） 

カ 以上からすると，「引用発明の『離型性ワックスをコート』するという加工を上記周

知の容器表面に対するマット加工で置き換えることにより相違点１に係る本件発明の発明

特定事項とすることは，当業者において容易になし得たことといえる。」との審決の判断は，

本件発明及び引用発明の上記具体的課題との関係における周知例１ないし４記載のマット

加工の技術的意義を正解せずにされたものであり，誤りであるというほかない。 
 
 
〔課題の共通性〕 
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○知財高判平 19.3.29(平成 18（行ケ）10422「耐水性で発散作用のある履物用

靴底」) 
被告が、防水性をより向上させるためには〔課題〕、革製本底の上面が露出す

る周縁部分に対して合成樹脂を積層すればよく、そうすれば必然的に相違点に

係る構成を備えたものになると主張したのに対し、裁判所は、引用例に「（防水

性は）充分に効果的である」と記載されており、また引用例、周知例などには、

更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材（周知例）」で覆

うというようなことについては記載も示唆もないから、何ら裏付けがない主張

であり、本願の発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものと判断した

例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

(3) 一方，引用例（甲１）には，「…本実施例においては，本底１の上面の踏付け部に防水

布２を積層配置したが，本底１の上面の全体に積層配置するようにしても良い。ただし，

水の浸透による不快感，靴内部の蒸れによる不快感の感覚は，特に足裏のうち踏み付け側

において顕著であるから，本実施例のように踏付け部のみに防水布２を積層配置しただけ

で充分に効果的である」（４頁最終段落～５頁第２段落）と記載されているから，革製本底

１の上面全体に防水布２を積層配置すれば防水性が高まるが，その場合には，通気性が損

なわれ，靴内部の蒸れによる不快感の問題が生じることが記載されているということがで

きる。しかし，この問題を解決するために防水布の通気性を保つために貫通孔を備えた不

透過性の材料でできた上部部材により被覆するという技術的思想については，記載も示唆

もない。 
 被告は，引用発明において防水部材２が積層配置された部分は，防水部材２によって防

水性が確保されているのであるから，防水性をより向上させるためには，防水部材２が積

層配置されていない革製本底１の上面が露出する部分に対して合成樹脂を積層すればよく，

革製本底１の上面が露出する部分は，革製本底１の周縁となるから，周縁に沿って革製本

底１の上面が露出する部分を合成樹脂で被うことは，当業者が容易に想到し得たことであ

り，周縁に沿って革製本底１の上面が露出する部分を合成樹脂で被えば，必然的に合成樹

脂は貫通孔を備えたものになると主張する。 
 確かに，引用発明において，防水性を向上させるため革製本底１の上面が露出する部分

に対して合成樹脂を積層すれば，革製本底１の上面が露出する部分は周縁であるから，「貫

通孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材」を採用すること，すなわち，本願発明の

相違点の構成を採用することにより，引用発明の防水性をより向上させることができるが，

引用発明は，防水性を「通気性を有する防水部材」を積層することにより達成しているも

のであり，かつ，「本実施例のように踏付け部のみに防水布２（判決注：本願発明の「通気

性でかつ耐水性の材料からなる膜」に相当）を積層配置しただけで充分に効果的である」（甲
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１の明細書５頁第２段落）とあるように，それで足りるとしているものである。 
 引用例には，更に防水性を高めるために「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うと

いうようなことについては記載も示唆もなく，また，審決が周知技術として引用する甲２

刊行物ないし甲４刊行物にも記載がないのであるから，防水布の通気性を保つために貫通

孔を備えた不透過性の材料でできた上部部材により被覆するという本願発明の相違点に係

る構成を採用することが，当業者に容易想到とすることはできない。被告の上記主張は，

裏付けのない主張であり，本願発明の相違点に係る構成を後から論理付けしたものという

ほかなく，採用することができない。 
 

 
〔作用、機能の共通性〕 
○東京高判平 3.2.14(平成元（行ケ）90「天プラ油等の食用油の濾過装置」) 

引用例１と引用例２とが機能ないし作用の点で共通しており、必ずしも異な

った技術分野の技術事項ともいえないから、引用例１記載の一部を引用例２に

記載の構成に置換することは容易であるとして進歩性を否定した審決が支持さ

れた例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

（一） 本願考案におけるフイルターエレメントの収納配置の構成が単に本体容器内の底

部に板状に形成した多数の紙製濾体を積層してなるフイルターエレメントを載置するにす

ぎないものであることは、前記認定説示のとおりであり、また引用例１に審決認定のとお

り「上面を開放した無底筒状の容器内の底部に、フイルターとして網目の小さい網を積層

載置しその上部に大きな網を配置した天プラ油等の油こし容器」が記載されていることは

当事者間に争いのないところであるから、本願考案は、審決指摘のとおりフイルターエレ

メントを用いる濾過部の具体的構成の点の違いをのぞけば引用例１記載の考案と共通して

おり、その他の点での差異は認められない（したがつて、審決には本願考案と引用例１記

載の考案との間の相違点の看過はない。）。しかるに、引用例２（昭五四ー七三五七四号公

開実用新案公報）には、審決認定のとおり「紙を積層してなるフイルターエレメントの上

面に受圧板を配置し、それらをカートリツジ容器内に収納し、カートリツジ容器の上面に

原液を導入する開口を形成し、下面にフイルターエレメントの中央通路に連通する濾液の

取出し用開口を形成したことを特徴とする濾過装置」が記載されていることは当事者間に

争いがなく、成立に争いのない甲第五号証（引用例２）によれば、引用例２に記載された

濾過装置は、液体から固体を除去するための濾過装置としては引用例１に記載された油こ

し容器の濾過部と共通の機能を有するものであるから、これを引用例１記載の濾過部に代

えて用いることとして、本願考案に想到することには格別の困難性があるものとは認めら

れない。なお、審決が引用例２（前掲甲第五号証）として引用した刊行物は、公開実用新
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案公報であり、実用新案登録請求の範囲及び図面の簡単な説明が掲載されているのみであ

るが、仮に引用例２に対応する公開全文明細書（甲第六号証）の記載を参照することがで

きて、これによれば、引用例２の考案が原告主張のように自動車等の内燃機関の潤滑油の

濾過装置に関するものであり、本来潤滑油中に存する酸化物等の不純物の除去を目的とす

るものであつたとしても、本願考案におけるフイルターエレメントの収納配置の構成自体

が、単に本体容器の底部にフイルターエレメントを載置する構成にすぎず、かつ前記のと

おり引用例１及び引用例２とも液体から固体を除去するための濾過装置であるという機能

ないし作用の点で共通したものであり、濾過装置として一般に求められる目的ないし課題

を考えれば、必ずしも異なつた技術分野の技術事項ともいえないから、引用例１記載の濾

過部に代えて引用例２記載の濾過装置を用いることを考えつくことに特段の難しさがある

とは認められない。 
 
 
〔作用、機能の共通性〕 
○知財高判平 17.10. 6(平成 17（行ケ）10382「クレンジングパット」) 

本件考案と引用考案は基本的な構造や作用効果において共通しており（作

用・機能において共通しており）、技術分野も近接するものであるから、引用考

案のヘアブラシをクレンジングパッドに転用することに格別の困難があるとい

うことはできないとして進歩性を否定した審決が支持された例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

ア そこで，本件考案の技術分野，作用，機能等について検討するに，本件実用新案登録

請求の範囲及び考案の詳細な説明によれば，本件考案は，「化粧落としの際に使用されるク

レンジングパッドに関するもの」（段落【０００１】）であり，甲６公報に示されたような

従来のブラシでは，顔面の凹凸にフィットさせて細やかに汚れを落とせることができない

ことから，「毛穴の汚れや角栓までスムーズかつ迅速に落とす」（段落【０００３】）ことが

できるようにするため，請求項１記載の構成を採用することにより，「顔面の凹凸によく

フィットし，毛穴の汚れや角栓までスムーズに落とす」（段落【００２４】）との作用効果

を奏するものであると認められる。 
イ 他方，刊行物１（甲３）によれば，引用考案は，「軟質性合成樹脂の基板１…の表面全

体に基板１と同質材料からなる多数の櫛歯４を一体に構成したヘアブラシ」（実用新案登録

請求の範囲）であり，「基板１の両側辺を挟持して櫛歯４により整髪を行うもの」（２頁１

２行～１４行）であって，「基板１は軟質性合成樹脂製の薄板で構成されているから，…

使用者の頭型に応じ彎曲せしめて全体の櫛歯４を使用して整髪することができる。また，

櫛歯４は基板１と同質材料である軟質性合成樹脂製であって基板１と一体に形成されてい

るから肌触りがよい」（２頁下より２行～３頁５行）との作用効果を奏するものと認められ
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る。 
 また，引用考案には明示的な記載はないが，引用考案のように基板が軟質性合成樹脂で

あり，これと同材料の櫛歯を有するヘアブラシであれば，洗髪用ブラシとしても使用する

ことができることは，審判甲２及び３に示されているとおり，周知の事項であるというこ

とができる。すなわち，審判甲２には，「輪郭部を除いた片側面に，一様にくし形状突起（１）

を並立した略掌大の可撓性を有する合成樹脂製板を，上記輪郭部近辺にてその略半分長に

亘って切り裂きを設けて輪郭部切り裂き（２）となし，かつ，上記並立するくし形状突起

（１）を避けて，輪郭部には達しない適当長の互いに平行状の複数条の切り裂きを設けて

屈折用切り裂き（３）としたことを特徴とする洗浄用ブラシ。」（１頁５行～１３行），「こ

の考案は，洗髪用…の洗浄用ブラシの改良に関する。」（１頁１５～１６行）と記載され，

本体が合成樹脂製板でくし状突起を有するブラシを洗髪に用いることができることが示さ

れている。また，審判甲３には，「本考案は軟質合成樹脂製にて成った人差指を入れて簡単

に保持し，その裏側に小突刺状に設けたブラシで洗髪するとき及び撫でるに用いるヘアブ

ラシに係るものである」（１頁左欄下から２行～右欄２行）と記載され，本体が軟質合成樹

脂製で小突刺（櫛歯）を有するヘアブラシが，整髪，洗髪のいずれの用途にも用いること

ができることが開示されている。そして，洗髪時には，髪だけでなく頭皮も洗浄されるこ

とは経験則上明らかである。 
ウ 上記ア及びイによれば，本件考案に係るクレンジングパッド（洗顔ブラシ）と引用考

案に係るヘアブラシ（洗髪用ブラシ）とは、〔１〕いずれも，浴室や洗面所等でともに使用

される機会が多く，ブラシ部を人体の皮膚に当てて，その部分を洗浄等するのに用いられ

るものであり，〔２〕薄板状の本体の片面に突起を多数設けて構成されるブラシ部を有し，

本体と突起が軟質な合成樹脂で一体的に構成されているとの基本的な構造において共通し，

〔３〕全体に柔軟性を有し，頭部や顔部の凹凸に応じてフィットすることができるように

するという作用効果においても共通しているということができる。したがって，両考案は，

その技術分野，機能，作用効果等において近似しているというべきであり，引用考案のヘ

アブラシを本件考案に係るクレンジングパッドに転用することに格別の困難があるという

ことはできない。 

○

当業者にとって容易想到であると

 
 
〔引用発明の内容中の示唆〕 
知財高判平 21.1.28(平成 20（行ケ）10096「回路用接続部材」) 

引用例には、格別、相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上、樹脂組

成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては他の要素も存在するのである

から、相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目して（明示的記載のない）特

定の材料を用いることの示唆等がされていると認めることはできないとした上

で、他の事実も総合考慮すれば、本願発明が

 - 21 - 



 
 

した審決の判断には誤りがあるとされた例 

 --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
（「当裁判所の判断」の摘記） 
一方，前記１，(2)の引用例には，「フェノキシ樹脂は・・・エポキシ樹脂と構造が似て

いることから相溶性が良く，また接着性も良好な特徴を有する」（甲４の段落【０００７】）

と記載されており，格別，相溶性や接着性に問題があるとの記載はない上，回路用接続部

材用の樹脂組成物を調製する際に検討すべき考慮要素としては耐熱性，絶縁性，剛性，粘

度等々の他の要素も存在するのであるから，相溶性及び接着性の更なる向上のみに着目し

てビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることの示唆等がされていると認めることは

できない。また，一般的に，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂が本願出願時において既

に知られた樹脂であるとしても（乙２，３），それが回路用接続部材の接続信頼性や補修性

を向上させることまで知られていたものと認めるに足りる証拠もない。 

さらに，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹脂は，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂に

比べてその耐熱性が低いという問題があること，すなわち，｢JOURNAL OF APPLIED POLYMER 

SCIENCE VOL.7,PP.2135-2144(1963)｣(甲６）によれば，ビスフェノールＦ型フェノキシ樹

脂（化学構造から，甲６の 2138 頁TABLE ＩのPolymer No.2 に該当する。）のガラス転移点

は「８０℃」であり，ビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂（化学構造から，甲６の 2139 頁

TABLE IIのPolymer no.3 に該当する。）のガラス転移点は「１００℃」であり，ビスフェノ

ールＦ型フェノキシ樹脂の耐熱性が低いものと認められる。上記のビスフェノールＦ型フ

ェノキシ樹脂の性質に照らすと，良好な耐熱性が求められる回路用接続部材に用いるフェ

ノキシ樹脂として，格別の問題点が指摘されていないビスフェノールＡ型フェノキシ樹脂

（ＰＫＨＡ）（甲４の段落【００２２】）に代えて，耐熱性が劣るビスフェノールＦ型フェ

ノキシ樹脂を用いることが，当業者には容易であったとはいえない。 

（中略） 

以上の事実を総合考慮すれば，引用例に記載された発明のフェノキシ樹脂についてビス

フェノールＦ型フェノキシ樹脂を用いることが当業者にとって容易想到であるということ

はできず，本願補正発明が特許法２９条２項の規定により特許出願の際独立して特許を受

けることができないものであるとした審決の判断には誤りがあり，その誤りは審決の結論

に影響を及ぼすものといえる。 

 

 
 

 - 22 - 



 
 

４．周知技術・慣用技術について 
 

【リンク元】 
（第Ⅸ部 審査の進め方 第Ⅱ節 各論） 

  

7.2 拒絶査定 
拒絶理由通知に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていな

いときは、（中略）拒絶査定をする（第 49 条）。 
（略） 
具体的には、以下の点に留意する。 
 
(1) (略) 
(2) (略） 
(3) 通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用する

など、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術

又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。 

（以下、ケーススタディ本文） 
 
審査基準第Ⅸ部第Ⅱ節 7.2 (3)には「拒絶査定においては、周知技術又は慣用

技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない」とあるとおり、その

技術分野において一般的に知られ、当業者であれば当然に知っているべき技術

である周知技術について、その周知技術の根拠を示すために先行技術文献を新

たに引用して拒絶査定することができる。 
一方、周知技術の根拠として挙げた文献に記載された事項が周知ではなかっ

た場合、すでに通知した拒絶理由通知において、「通知した拒絶理由」とは異な

った理由となるから、新たな拒絶理由通知を発し、出願人に意見を述べる機会

をあたえるべきである。 
 
【参考裁判例】 
○東京高判平 4.5.26(平成 2（行ケ）228「土壌環境の相対湿度を制御する方法及

びそれを達成するための装置」) 
拒絶の理由を発見した場合として再度拒絶理由通知を要するかどうかは、改

めて拒絶理由通知をするのでなければ出願人の防禦権行使の機会を奪い、出願

人に保障された利益保護に欠けることになるかどうかにより判断すべきである

として、本件においては、周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場

合であっても、新たな拒絶理由には当たらないと解すべきであると判示された
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例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

ところで、拒絶理由通知制度は、審査官（又は審判官）が出願を拒絶すべき理由を発見し

たとき、出願人に対し、その旨を通知することによつて、出願人に意見書、さらに必要が

あれば手続補正書をも提出する機会を与え、もつて特許出願制度の適正妥当な運用を図る

ことにあるから、同法第一五九条第二項の規定により特許庁審判官が査定の理由と異なる

拒絶の理由を発見した場合として再度拒絶理由通知を要するかどうかは、改めて拒絶理由

通知をするのでなければ出願人の防禦権行使の機会を奪い、出願人に保障された利益保護

に欠けることになるかどうかにより判断すべきである（その場合拒絶理由通知には既に示

されているが、査定の理由とされていない理由に基づいて審判請求を成り立たないとする

ときは、出願人には意見書により弁明、防禦の機会を与えられているから、改めて拒絶の

理由を通知しなくとも出願人の利益保護に欠けるところはない。）。 
 そこで、本件審判手続において、拒絶理由通知に示された第一引用例及び第二引用例に

加えて、これに示されていない周知事項を加えて本願第一発明が進歩性がないとする場合

査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合として拒絶理由通知を要するかについて判

断する。 
 前記審決の理由の要点によれば、審決認定の周知事項は、本件出願前に高吸水性ポリマ

ーという物質が存在したこと及び当該高吸水性ポリマーの性質に関するものであり、本件

出願当時の技術水準に照らし、右事項が当業者一般に知られ用いられている技術、すなわ

ち周知慣用の技術であることを示している。 
 このように、周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、こ

れを拒絶理由通知に示さなくても、当業者であれば、その技術内容は当然理解していると

いうことができ、出願に係る発明に進歩性がないとする拒絶理由通知において、そこに引

用された技術文献のみでは当該発明との間になお相違点がある場合にその点については周

知慣用の技術を置換することにより進歩性がないとする趣旨であることが容易に理解し得

る場合も少なくない。 
(中略) 
 また、原告は、本件拒絶理由通知に周知例一ないし三を挙げなかつたことを前記法条違

反の理由とするが、周知慣用技術は、当業者が熟知しよく用いられている技術であるから、

周知慣用の技術内容を特定すれば足り、その根拠を一々例示することを要するものでない。

言い換えれば本件において審判手続に前記法条の違反が存するかどうかは前記周知事項を

加えた拒絶理由を再度通知することを要するかどうかの問題であつて、周知例を挙げるこ

とを要するかどうかの問題ではない。したがつて、原告の右主張もまた理由がない。 
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○知財高判平 18.12.20(平成 18（行ケ）10102「シート張力調整方法，シート張

力調整装置およびシートロール用巻芯」) 
審査段階では刊行物２に記載されているとしていた事項を、審判段階で周知

技術であるとしたが、その事項は周知技術とは認められず、出願人に意見を述

べる機会を与えなかったから手続違背であると判示された例 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
（「当裁判所の判断」の摘記） 

そして，審査手続及び審判手続を通じ、原告が，巻取量データと引出量データに基づき回

転に対する負荷を制御することが刊行物２に記載されているとの認定を争ってきたことは，

前記判示のとおりである。 
 被告も指摘しているとおり，周知技術は，その技術分野において一般的に知られ，当業

者であれば当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから，審判手続において拒

絶理由通知に示されていない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっ

ても，原則的には，新たな拒絶理由には当たらないと解すべきである（例えば，東京高判

平成４年５月２６日・平成２年（行ケ）２２８号参照）。  
 しかしながら，本件では，本願補正発明と引用発明１との相違点に係る構成が本願補正

発明の重要な部分であり，審査官が，当該相違点に係る構成が刊行物２に記載されている

と誤って認定して，特許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しかも原告が審査手続

及び審判手続において刊行物２に基づく認定を争っていたにもかかわらず，審決は，相違

点に係る構成を刊行物２に代えて，審査手続では実質的にも示されていない周知技術に基

づいて認定し，さらに，その周知技術が普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・基

礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。このような場合には，拒

絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たるということ

ができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，新たな拒絶理由通

知を発し，出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきで

ある。そして，審決は，相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるか

ら，この手続の瑕疵が審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 


