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保護対象

ビジネス関連発明

�特許法の保護対象

＝技術的課題、技術的手段、技術的効果

（技術三要素）

OHNO & PARTNERS      

Shinji KATO     

2009.07.31

（技術三要素）

�「技術的」課題、「技術的」効果とは？

・コスト削減

・自動車の衝突防止
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保護対象

投与要件発明

�審査基準

投与対象、投与方式、投与経路、用量及び時間間隔
等の使用に関連する要件が投薬過程においてのみ体
現される場合には当該用途発明は新規性を有しない
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現される場合には当該用途発明は新規性を有しない

� （2008）高行終字第378号

「病気Xを治療するのに用いる投与形態Yに適した薬
剤の製造における物質Aの応用であって、前記の薬剤
は、用量がZである物質Aを含むことを特徴とする、物質
Aの応用。」というクレームにおける投与形態Ｙ、用量Ｚ
に基づいて新規性を認める。
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保護対象

� 医薬用途発明の本質は、薬物の使用方法の発明である。いかに
薬物を使用するかという構成要件、即ち投与形態及び用量等のい
わゆる「投与要件」は、化合物の使用方法の構成要件に該当し、
その請求項の中に取り入れられるべきである。実際の審査では、
さらに、投与形態や用量等のいわゆる「投与要件」について改良
することで予期し得ない技術的効果が得られていることが必要にすることで予期し得ない技術的効果が得られていることが必要に
なる。また、薬品の製造は、活性成分又は原料薬の製造ではなく
、薬品が工場から出て包装されるまでのすべての工程を含むもの
であり、当然にいわゆる投与形態や用量等の「投薬要件」も含む
ものである。本件特許は、用量について改良をして出願された医
薬用途発明の特許である。特許権者が投与形態や用量等につい
て改良をしたにもかかわらずこれらのいわゆる「投与要件」を考慮
しないことは、医薬工業の発展及び人々の健康にとって不利であ
り、特許法の趣旨にも合わない。従って、専利復審委員会の考え
は説得力を有しない。
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進歩性（法22.3）

�進歩性＝

（1）際立った実質的特徴

＋

2

OHNO & PARTNERS      

Shinji KATO     

2009.07.31

（2）顕著な進歩
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審査指南

（1）際立った実質的特徴

＝先行技術から非自明

（非自明＝技術的示唆がないこと）
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（2）顕著な進歩

＝先行技術と比較した有益な効果
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要するに…

�進歩性＝

（1）先行技術に技術的示唆がない

＋

2
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（2）先行技術と比較した有益な効果がある
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法22.3と審査指南のまとめ

非自明＝技術的示唆ない 先行技術と比較した有益な効果

際立った実質的特徴 顕著な進歩
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予期し得ない効果

長期間解決が望まれていたが未解決の課題を解決

技術的偏見を克服

商業的成功

補助的
基準

9



非自明性の判断

（1）最も近い先行技術の認定

（2）相違点及び解決課題の認定
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（3）技術的示唆の有無の判断
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技術的示唆の有無

�下記（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）の場合には通常は技術
的示唆があると認定できる

（ⅰ）相違点が公知の常識

（ⅱ）相違点が最も近い先行技術の別の箇所
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（ⅱ）相違点が最も近い先行技術の別の箇所

に開示されており、かつ作用が同一

（ⅲ）相違点が他の先行技術に開示されてお

り、かつ作用が同一
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「技術的示唆がある」とは…

当業者が、本発明が解決しようとする課題
に直面したときに、先行技術から得られる技
術情報によって、先行技術を改良して本発明
を得ることになる場合は、先行技術に本発明
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を得ることになる場合は、先行技術に本発明
を得る技術的示唆があると判断。

先行技術が当業者に何を教示しているか
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進歩性に関する反論

• 技術的示唆有無の判断の際に、審査官が注意
すべきポイント

（＝反論のポイント）

（１）必然性と可能性（Could-Wouldアプローチ）
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（１）必然性と可能性（Could-Wouldアプローチ）

（２）後知恵

（３）先行技術の明示と暗示

（４）阻害要因
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必然性と可能性

「可能性があるだけでは足りず、必然性がな
ければならない」

《チェックポイント》
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《チェックポイント》
�審査官が「当業者ならば・・・できる（可以）」と言ってい
ないか？

�本発明が解決しようとする課題がすでに解決されて
いないか？

�先行技術の目的は何か？

�技術分野は遠すぎないか？
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後知恵

「本発明を知った後にはじめて成り立つような
論理付けはしてはならない」

《チェックポイント》
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�審査官の論理付けが本発明を前提としていないか？

�課題に着目すること自体の非自明性

15



明示と暗示

「先行技術の示唆の中には、明示の示唆だけ
でなく暗示の示唆も含まれる」

《チェックポイント》
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�審査官の指摘が先行技術に明示された事項に拘泥し
ていないか？

�当業者が当該先行技術に接したときに、当業者の知
識や経験をもとに理解できる事項によって反論できな
いか？
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阻害要因

「先行技術中に本発明を得ることを阻害する
要因はないか」

《チェックポイント》
�先行技術1に先行技術2を適用すると先行技術1が機
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�先行技術1に先行技術2を適用すると先行技術1が機
能しなくなるとはいえないか？

�先行技術1に先行技術2を適用しようとした場合に、他
の解決しなければならない問題が生じないか？

�先行技術中に本発明を否定するような記載はない
か？
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明細書のサポート要件

クレームの範囲
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明細書の実施形態 この部分が

本発明の課題を解決して
本発明の効果を得られる
か？
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実例

クレームの範囲
ハロゲン族単体

フッ素、塩素 常温常圧下で
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明細書の実施形態

実際に本発明の課題を解
決して本発明の効果を得ら
れる範囲

気体

この部分は明細
書にサポートさ
れない
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認められない機能的限定 (1)

クレームの範囲
（機能的限定）
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明細書の実施形態
（当該機能を実現
する特定の方式）

この部分に、具体的にど
のような方式があるか、
当業者に明らかでない
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認められない機能的限定 (2)

クレームの範囲
（機能的限定）

OHNO & PARTNERS      

Shinji KATO     

2009.07.31

明細書の実施形態
（当該機能を実現
する特定の方式）

この部分に、本発明の課題を解
決して本発明の効果を達成する
ことができないものが含まれる
のではないか？
と当業者が疑う理由がある 21



反論例

クレームの範囲

X部材を一定の加
速度でA方向に加
速する加速手段

X部材を一定の
加速度でA方向

に加速する特定

OHNO & PARTNERS      

Shinji KATO     

2009.07.31

明細書の実施形態 この部分に、具体的
にどのような方式が
あるかを説明する

に加速する特定
の方式
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反論例

X部材を一定の
加速度でA方向

に加速する特定

クレームの範囲

X部材を一定の
加速度でA方向

に加速する加速
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明細書の実施形態

に加速する特定
の方式
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この範囲内であれば、すべ
て本発明の課題を解決して
本発明の効果を得ることが
できることを説明する

に加速する加速
手段



注意事項

�形式的サポートだけではなく、実質的なサポート
が必要

�得られた成果のみをクレームするとサポート要
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�得られた成果のみをクレームするとサポート要
件違反となる
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必須構成要件

�独立項には課題を解決するために必須の構
成要件を記載しなければならない
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検討のポイント

�独立請求項に対するものであるか

�請求項に記載された構成要件だけで課題を解決で
きるか

� 「課題を解決するために」必須の構成要件であるか
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� 「課題を解決するために」必須の構成要件であるか

�複数ある解決課題の少なくとも一つが解決できてい
ないか

�複数ある解決手段の少なくとも一つが限定されてい
るか

�請求項と明細書とで最終目的が一致しているか

� BestではないがBetterであるといえないか
26



「～に基づいて」に注意

従来：温度に基づいてXを制御

課題：Xは湿度の影響も受けるため、温度だけでは
適切に制御できない

発明：温度及び湿度に基づいてXを制御
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発明：温度及び湿度に基づいてXを制御

実施例：Xを湿度に正比例させる

拒絶理由：Xを湿度に正比例させることは必須。そ
うでなければ、Xを適切に制御できない
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課題が複数ある場合

�「このような従来技術では、～部材の材料として
～を採用しているため、処理速度が遅く、また、
製造コストも高くなる。そこで、本発明は上記の
課題を解決することを目的とする。上記課題を解
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課題を解決することを目的とする。上記課題を解
決するために、本発明の～装置は、（請求項1の
内容）」

�処理速度が速く、かつ製造コストが低い装置を
提供するのか？

�処理速度が遅い、製造コストが高い、のいずれ
か一方を解決するのか？

28



改善案

�複数の課題を同時に解決するのか、一方のみを
解決できればよいのかを明確にする

�「そこで、本発明は、処理速度が速い～装置を
提供することを目的とする。また、本発明の別の
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提供することを目的とする。また、本発明の別の
目的は、製造コストを抑えることである」

�「そこで、本発明は、処理速度が速く、かつ製造
コストを低減できる～装置を提供することを目的
とする」
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解決手段が複数ある場合

従来：折り畳まれて収納されているエアバッグが長
期間使用されないと硬くなって開きにくくなる

実施例：エアバッグに特殊な素材を採用、エアバッ
グ収納の際の折り畳み方を改良
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グ収納の際の折り畳み方を改良

発明：エアバッグに特殊な素材を採用

拒絶理由：明細書に記載の特殊な折り畳み方でな
ければエアバッグを確実に開くという目的を達成
できない
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反論・改善案

�反論：「課題を解決する手段は複数ある。複数の
解決手段はそれぞれ独立して作用効果を奏す
る。素材を実施例のようにした際に、折り畳み方
を実施例のようにしなければ効果を奏しないとい
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を実施例のようにしなければ効果を奏しないとい
うものではない。」

�明細書の改善：「素材を～にすれば、（作用）で
あるので、開きやすくなる。折り畳み方を～とす
れば、（作用）となり、より開きやすくなる。」（作用
を明確に記載する／付加的な効果であることを明確
にする）
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最終目的が一致しているか

従来：Aに基づいて画像補正値を算出し、画像補正

課題：被写体が人である場合に画像がうまく補正で
きない

目的：被写体が人である場合もうまく補正すること
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目的：被写体が人である場合もうまく補正すること

発明：被写体が人である場合には、Bに基づいて画
像補正値を算出する

効果：被写体が人である場合にもうまく補正できる

拒絶理由：画像補正値を算出するだけでは「うまく
補正」できない。「補正手段」は必須。
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改善案

課題：被写体が人である場合には画像をうまく補
正するための補正値が得られない

目的：被写体が人である場合にも画像をうまく補正
できる補正値を得ること
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できる補正値を得ること
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不明瞭

�特許請求の範囲には、保護を求める範囲を明瞭
に記載しなければならない。
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2006年の審決（FS9738）

�各請求項が明瞭でなければならないとは、各請
求項において保護を受ける範囲と保護を受けな
い範囲との間に一本の明確な境界線が存在し、
当業者が、ある技術が与えられたときに、その
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当業者が、ある技術が与えられたときに、その
技術が当該請求項の保護範囲に属するか否か
を明確に確定できることをいう。
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2008年の審決（FS12853）

�「置換されたベンジル基」という表現は、どの基
によってどのように置換されるのかが不明瞭で
あり、その正確な定義を知ることはできない。
よって、 「置換されたベンジル基」は不明瞭
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よって、 「置換されたベンジル基」は不明瞭

�置換基は無限にあるが、そのうちのいずれの置
換基がベンジル基を置換できるかを見つけ出す
ことは容易ではない。よって、「置換されたベンジ
ル基」は不明瞭
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2008年の審決（FS13105）

�拒絶査定：「前記電池アセンブリが重複する識別
信号を生成する」という表現は、どのようにして
識別信号を生成するかが不明瞭である

�審決：明細書の記載によれば、識別信号をどの
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�審決：明細書の記載によれば、識別信号をどの
ように生成するかは、請求項1によって保護が求

められている内容ではない。よって、どのように
生成するかが記載されていないとしても不明瞭
の問題は存在しない
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2008年の審決（FS13919）

�拒絶査定：機能的限定がされた請求項に対して、
具体的にどのようのその機能を実現するか限定
されておらず、不明瞭

�審決：当業者は公知の技術に基づいてその機能
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�審決：当業者は公知の技術に基づいてその機能
を実現することができるので、不明瞭ではない
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2008年の審決（WX11218）

�無効審判請求人： 「この保護カバーは、前記電子素子の

外形と一致する形状を有し」は、どのようにして保護カバー
に電子素子の外形と一致する形状を有させるのか不明瞭
である

�審決：当業者にとっては、回路上の電子素子は通常大きさ
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�審決：当業者にとっては、回路上の電子素子は通常大きさ
がばらばらであり、その上に保護カバーをかぶせようとす
ると、当然に電子素子の大きさに適応させなければならな
いと理解する。明細書に記載された保護カバーは軟質材
料でできているので電子素子の外形と一致する形状とす
ることができる。したがって、当業者にとっては、「この保護
カバーは、前記電子素子の外形と一致する形状を有し」の
意味は理解できる。よって、請求項1は保護を請求する範
囲を明瞭に記載している。 39



比較

�2006年：保護範囲の外延が明瞭か

�2008年：様々な理由で“不明瞭”、さまざまな理
由で“明瞭”
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2009.07.31
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対応策

≪対応策1≫「明瞭性とは関係ない」

≪対応策2≫指摘されたことに対して答える

□どのように～するのか分からない

→明細書を見ればわかる／公知技術である
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→明細書を見ればわかる／公知技術である
／発明のポイントとは関係がない

□一部に課題を解決できないものが含まれる

→すべて課題を解決できる／課題の認定が
誤り
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不確定用語

�「厚い」、「速い」、「強い」、「高温」、「高圧」

→比較の対象を明確にする

�「例えば」、「望ましくは」、「特に」、「必要ならば」

→原則、使用できない
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→原則、使用できない

�「約」、「ほぼ」、「等」、「又は類似物」

→原則、使用できない
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不確定用語についての反論

�当該用語が特定の技術分野において公認の確
実な意味を有しているならば、当該用語を使用
できる

例1）アンプにおける「高周波」
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例1）アンプにおける「高周波」

例2）「高融点金属」

・技術辞書による「高融点金属」の定義

・高融点金属に属する金属の例を紹介した参考
書
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「略平行」の「略」をどうするか

�出願時に請求項から削除、明細書には残す

→明細書には「略」の範囲が開示されているが、請求項で
はその「略」の範囲を放棄してクレームしたと解釈される

�出願時に請求項、明細書から一切削除
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→「略」平行であればよいことを意識していながら一切記
載せず、完全に均等論に頼るのは不安

�中間処理時に削除、均等範囲を保留する声明

「請求項の明瞭化の要請に応じて削除するのであって、
均等範囲を放棄するわけではない」

→有効性は不確かだが、最も無難な策
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先後願

�第三次改正：同一出願人による実用新案から特
許への移行を認める

[要件]

・特実両出願を同日に出願すること（異なる日に出願す
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・特実両出願を同日に出願すること（異なる日に出願す
れば後願は自らの先願を拡大先願として拒絶）

・特実両出願においてその旨の声明をすること（声明を
しなければダブルパテントとして拒絶）

・先に取得した実用新案権が終止していないこと

[効果]

・実用新案は特許権発生時から将来的に消滅
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先後願は「同一の発明」に適用

�「同一の発明」とは、保護範囲が完全に一致して
いること

�装置の請求項とそれに対応する方法の請求項
とは「同一の発明」ではない
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とは「同一の発明」ではない

�保護範囲が部分的に重なっている発明も「同一
の発明」には該当しない
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具体的手法

�特許出願の審査において、自らの同日実用新案
出願とのダブルパテントを指摘されたときに、特
許の請求項を補正して、実用新案の請求項の保
護範囲と完全には一致しない保護範囲を限定す
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護範囲と完全には一致しない保護範囲を限定す
るようにする
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補正

�出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記載
の範囲を超える補正は認められない

�「出願当初の明細書及び特許請求の範囲に記
載の範囲」には、当初明細書等に文字で記載さ
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載の範囲」には、当初明細書等に文字で記載さ
れた内容、及び当初明細書等に文字で記載され
た内容及び図面から直接かつ疑いなく確定でき
る内容が含まれる
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問題点

�明細書：「弾性体」（「ばね」という記載は一切ない）

�図面：弾性体に対応する部材として、「弦巻ば
ね」が描かれている
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�弾性体→ばね

�弾性体→弦巻ばね

�弾性体→6回巻きの弦巻ばね

×
×

???
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実例（不当な抱き合わせの要求）

補正：「B電極と異なる層に形成されたA電極」とい
う構成要件を追加

拒絶理由：明細書には、A電極がB電極と異なる層
に形成されることは確かに記載されているが、A
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に形成されることは確かに記載されているが、A
電極がC電極と同じ層に形成される例しか記載さ
れていない。よって、「C電極と同層」を限定して
いない当該補正は範囲を超える

A電極
B電極

C電極
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反論

�「B電極と異層」という構成と「C電極と同層」とい
う構成とは、技術的に関連がない

�「B電極と異層」だけで一つの効果が得られる

�「B電極と異層」はそれ単独で一つの独立した完
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�「B電極と異層」はそれ単独で一つの独立した完
全な技術案

51



「6回巻き」を限定せよ

�「 6回巻きは単なる一例にすぎず、それが5回巻
きであっても7回巻きであってもよいことは明らか
である」

�「何回巻きであるかは発明のポイントとは関係が
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�「何回巻きであるかは発明のポイントとは関係が
ないので限定する必要はない」
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「6回巻き」を限定せよ

� 「明細書には、弦巻ばねを採用するという技術
思想が開示されており、弦巻ばねであれば所期
の作用効果を奏することが明細書から明らかで
ある。それを6回巻きとするのは、また別の技術
思想であって、それを6回巻きとすることで得られ
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思想であって、それを6回巻きとすることで得られ
る作用効果も弦巻ばねを採用することによる作
用効果とは独立した別の作用効果である。すな
わち、6回巻きとするということは弦巻ばねを採
用するということとは別の独立独立独立独立したしたしたした技術思想技術思想技術思想技術思想であ
る。」
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さらに・・・

� 「審査官の認定のようにある構成要素を補正によって請求

項に追加する際にその構成要素について明細書に開示され
てすべての特徴を限定しなければならないとすれば、明細書
で発明の実施形態を詳しく説明すればするほど補正の際に
は不利になるということになる。今回は、その部材の材質や
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は不利になるということになる。今回は、その部材の材質や
色については明細書に記載されていないが、仮に材質や色
についても説明されていれば、補正の際には材質や色につ
いても限定しなければならないというのか？このように明細
書で発明の実施形態を詳しく説明するほど補正の際に不利
になるとすれば、出願人は発明を詳しく説明しなくなる。これ
は独占権を付与する代わりに出願人には発明を公衆に開示
することを促すという特許制度の基本的考え方に反する。」
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実例

補正：「A部材の下半部分に設けられ
たB部材」という構成要件を追加

拒絶理由：明細書及び図面にはB部
材がA部材の下から1/4のところに

A
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材がA部材の下から1/4のところに

設けられる例しか記載されていな
い。「A部材の下半部分」とすると、
例えばB部材がA部材の下から1/3

のところに設けられているような場
合も含まれるが、このような例は
元の明細書には開示されていない。
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排斥法による反論

�明細書及び図面には、B部材がA部材に設けら
れることが開示されているが、明細書からはB部
材がA部材の上半部分に設けられるとは理解で
きない。よって、B部材がA部材の下半部分に設
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きない。よって、B部材がA部材の下半部分に設

けられるということは、明細書及び図面から直接
かつ疑いなく確定できることである。
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ご静聴ありがとうございました。
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