
【委員】 荘林（リコー：小委員長）　小野（ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ：小委員長補佐）　
池田（キヤノン）　田中（東レ）　金安（三菱ガス化学）　市川（YKK AP）　小川（NECｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ）　
高木（フジクラ）　橋本（オリンパス）　深津（豊田自動織機）　保坂（エーザイ）

特許第１委員会　第１小委員会

背景・活動目的

• 各国特許制度・運用の調和に向けて、日本の特許制度のあり方を検討する。

１．特許審査ハイウェイに関するアンケートを実施し、提言を知財管理誌に投稿（２月号掲載）
　　　利用実態調査を行い、利用して感じたメリット・デメリット等を纏め、改善案を検討した。
　①制度を利用して感じたメリット・デメリット及び要望　　　　　　　　②未利用企業の意見

　③改善案
　　制度活用に際してのさらなる柔軟化　→　提出書類の削減・簡略化、翻訳作業の負担低減
　　制度活用状況等の情報公開　→　日米利用件数、特許査定率の違い、特許査定までの期間
２．特許庁への提言等
　①USPTOのＳＨＡＲＥ提案に関する意見提出　　　　　　　　　　　　　　　　　
　②特許出願のための新ルートに関して意見提出　　　
　③USPTOのトライウェイ提案に関する検討
３．三極ユーザー会議への対応
　共通出願様式の検討､WG､ユーザー会議に参加 → 三極特許庁合意
　次はワンサーチに向けて継続

活動テーマ ： ハーモナイゼーション

活動内容

手続きの容易化及び緩和
制度の存続
制度の周知化及び情報公
開（米国代理人に対して）

利用する上での準備
手続きの負担
費用負担

早期権利化
手続きが容易
費用の低減
期待する権利の取得

要望デメリットメリット

制度の柔軟化
手続きの簡易化
日本の早期審査化
日米の審査レベル、判断基準の違
いによる弊害是正

利用ニーズ及び案件が無い
手続きが煩雑・翻訳費用が嵩む
日米の審査レベルの違いによる弊害
本制度利用による権利活用への影
響が不明

どの点を改善したら利用するのか懸念事項
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【委員】 名倉（ＮＴＴドコモ：小委員長）　舟橋（豊田合成：小委員長補佐）　行田（三菱レイヨン）
神川（大日本住友製薬）　大部（コマツ）　増野（マツダ）　下田（富士通）　吉井（シャープ）
菅原（ＴＤＫ）　恩田（共同印刷）　福山（愛知機械工業）

特許第１委員会　第２小委員会

背景・活動目的

活動テーマ ： 知財「創造」プロセスにおける諸問題の検討

活動内容

Ｑ：研究開発のテーマ選定時における知財部門の関与の程度は？

発明創造プロセスにおける、
　これからの知財部門の関わり方を考察

昨年度からの継続テーマ
　　＜知財管理　VOL.57 NO.7, pp.1111～1127（2007）に掲載＞

発明創造プロセスにおける、
　これからの知財部門の関わり方を考察

昨年度からの継続テーマ
　　＜知財管理　VOL.57 NO.7, pp.1111～1127（2007）に掲載＞

【結果（一部） 】：テーマ選定の意思決定は
技術部門中心⇒知財の関わり方とは？

①知財部門の上流（テーマ選定時等）への関与
②知財業務を上流へシフトするための工夫

について、アンケート調査と企業インタビュー
を実施

実態調査に基づき、①及び②について
知財実務者サイドの視点から考察

1)ﾃｰﾏ選定時の会議体に参加

2)ﾃｰﾏ選定の際に、
　特許情報等を提供

3)ﾃｰﾏ選定の際に、特許情報
等を提供するが、ﾃｰﾏ選定は
技術部門で実施

4)ﾃｰﾏ選定の際に、技術部門
と協同して、ﾃｰﾏを選定

5)ﾃｰﾏ選定の際に、知財部門
は関与していないが、関与す
る方向で検討中

6)ﾃｰﾏ選定の際に、知財部門
は関与していないし、今後も関
与する予定はない

7)その他

テーマ選定の主体は技術部門
技術部門との協同作業率は低い

※回答数９７社

（回答数）※複数回答有り
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【委員】 赤羽(三菱樹脂：小委員長) 田中(日立金属：小委員長補佐) 上田(沖電気工業)
　　　　　亀井(松下電工) 田辺(旭硝子) 為山(帝人知的財産ｾﾝﾀｰ) 長池(いすゞ自動車) 東(ﾃﾞﾝｿｰ)
　　　　　徳能(浜松ﾎﾄﾆｸｽ) 中野(日本発条) 平本(ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲ) 簑島(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ)

特許第１委員会　第３小委員会

背景・活動目的

日本と諸外国の明細書等の記載要件を比較して日本の判断基準の適否を確認すると
ともに，外国出願時の記載要件上留意すべき事項を検討し，実務者へ意見発信する。
日本と諸外国の明細書等の記載要件を比較して日本の判断基準の適否を確認すると
ともに，外国出願時の記載要件上留意すべき事項を検討し，実務者へ意見発信する。

１．記載要件に関する１．記載要件に関するJP, US, EP, KR, CNJP, US, EP, KR, CN
の法令及び審査基準の対比表作成の法令及び審査基準の対比表作成

活動テーマ ： 明細書等の記載要件のあり方に関する検討

活動内容 ２．ＪＰ訴訟で記載要件が争われた事案の２．ＪＰ訴訟で記載要件が争われた事案の
諸外国との対比検討諸外国との対比検討((US,EPUS,EP訴訟基準は調査中訴訟基準は調査中))

未確定
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ＪＰ（全２２件） ＵＳ（全１７件） ＥＰ（全１４件）

ＣＮ（全６件） ＫＲ（全８件）

特許法第26条　特許出願の書類
クレームには、明細書に基づいて、特許保護請求の範囲を説明しなければならない。
特許細則　規則20
クレームで使用する科学技術用語は明細書で使用するものと同一のものでなければならない。

審査指南 第2部 第2章 3.2.1
　請求項に限定された機能が明細書の実施例中に特定の形態で記載される場合であって、当業者にとって、この
機能が明細書中に書かれていない他の代替形態で実現できることが明白ではなく、或いは当業者にとって、当該
機能を限定するする1またはそれ以上の方式による、発明或いは実用新案が解決しなければならない技術問題の
解決、又は、相当の技術的効果の実現の可能性が疑われる場合には、クレームにおいて、他の代替方式、又は技
術問題を解決できない方式を含む機能的な定義をすることができない。

特許法第42条(4)
　クレームには，保護を受けようとする事項を1以上のクレーム(以下「クレーム」という。)に記載するものとし，その
クレームは，次の各号に該当しなければならない。
(i) 発明の詳細な説明によって裏付けられていること

審査基準 出願書類 第２節 4.5.4
〈特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載不備の関係〉
(1)適用基準
①特許法第42条第4項第1号は、公開に寄与した発明の詳細な説明に記載された範囲内で保護を受けようとする
発明を請求するように特許請求の範囲の記載要件を定めるものである。
②特許法第42条第4項第1号は、請求項に特定された発明が、詳細な説明に記載されていなかったり、詳細な説明
に記載された内容から当該技術分野における通常の知識を有する者が認識し得る範囲を逸脱しない場合に適用
する。
③特許請求の範囲が発明の詳細な説明によって裏付けられているかどうかは、その発明の属する技術分野にお
ける通常の知識を有する者の立場から、特許請求の範囲に記載された発明に対応する事項が発明の詳細な説明
に記載されているか否かによって判断しなければならず、出願時の技術常識に照らしても、発明の詳細な説明に
開示された内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張又は一般化できない場合、その特許請求の
範囲は、発明の詳細な説明によって裏付けられているとみなすことができない。《大法院2006年5月11日宣告2004
フ1120判決》
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特許法第112条
　明細書は，その発明の属する技術分野又はその発明と非常に近い関係にある技術分野において知識を有する
者がその発明を製造し，使用することができるような完全，明瞭，簡潔かつ正確な用語によって，発明並びにその
発明を製造し，使用する手法及び方法を記載した説明を含んでいなければならず，また，発明者が考える発明実
施のベストモードを記載していなければならない。

MPEP § 2163  I.GENERAL PRINCIPLES GOVERNING COMPLIANCE WITH THE “WRITTEN
DESCRIPTION” REQUIREMENT FOR APPLICATIONS（出願の記載要件の一般原則）
　「written description requirement」は記載要件は実施可能要件と区別される。「Written Description」要件を満た
すためには、特許明細書は、当業者からみて、発明者がそのクレームされた発明を占有していた(had possession)
ことが合理的に判断し得る程度に、クレームされた発明について十分詳細に記載しなければならない。発明者はク
レームされた発明を完全に表す言葉、構造、図表、及び式などの表現手段を用いて、クレームされた発明をそのす
べての限定事項と共に説明することにより、自分がクレームに係る発明を占有していることを示す。占有は、発明を
実施した態様の説明により、また発明が完成されたものであることを示すための図面や化学構造式の開示など、
発明が「特許を受けうる状態にある(ready for patenting)ことを示すことにより、あるいは発明を他と区別する特徴
点を説明することにより、示すことができる。

条約第84条第２文
クレームは明確かつ簡潔に記載し，明細書により裏付けられるものとする。

C部Ⅲ.6.1
クレームは，明細書によって裏付けられていなければならない。これは，すべてのクレームの主題について明細書
に根拠がなければならないこと，及びクレームが，明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与によって正当化され
るものより広くなってはならないことを意味する(T 409/91，OJ 9/1994,653)。
C部Ⅲ.6.5
ある特徴についての唯一の実施例しか明細書に掲げられていない場合でも，当業者である読者がそれと同じ機能
に対して他の手段を用いることが可能であると認識できれば，クレームにおいて，その機能に関する特徴を広く規
定することができる。
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特許法第36条第6項
第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一　特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

審査基準 第Ⅰ部 第１章
１．(1) 請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。
　　(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、
発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。
　　(3) 対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の
整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。
　　(4) 実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解
決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。
２．発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、
請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許
法第36条第6項第1号の規定に違反する。

(留意事項)
（ⅰ）特許法第３６条第６項第１号の審査は、出願人が特許を受けようとする発明として請求項において特定したも
のに基づいて、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。
（ⅱ）請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とするこ
とができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野
の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要
以上に制限的にならないよう留意する。
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新規事項追加の基本的な考え方

【委員】 下坂（日本電気：小委員長）　豊田（NTTﾃﾞｰﾀ：小委員長補佐）　塩﨑（塩野義製薬）
清水（三菱化学）　田村（日産自動車）　中島（日本ﾋﾞｸﾀｰ）　大森（村田機械）
小宮（松下電器産業）　柴田（ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ）　堂本（三洋電機）　宮川（ｼﾁｽﾞﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ)

特許第１委員会　第４小委員会

背景・活動目的

• 明細書・図面の補正についての審査基準がH15年に改正され、新規事項追加の判断基準が緩和されたが、
実務上、行いたい補正/行われた補正が新規事項追加か否かの判断は困難なことが多い。

　　　　　実務で役立つ新規事項追加の新たな具体的基準や知見を実例から抽出する。

• 新規事項追加有無の判断を行った判決例を調査 (全246件)
　　　「自明な事項」の判断を行う際の着眼点となりうる判決例を詳細分析

• 分析結果の例

• 成果発表：　部会発表（2007年12月）、論説投稿（2008年3月予定）

活動テーマ ： 補正における新規事項の検討

活動内容

• 明細書に定義のない技術用語の解釈は､明細書の記載事項
より、一般的な用語解釈が優先される場合がある。

技術用語の
解釈

• 当業者の技術常識を考慮して自明な範囲まで補正が認めら
れる場合がある。

• 一方で、当業者の技術常識をもってしても、その可能性が見
いだされる程度では、その事項は自明とは認められない。

技術常識の
参酌

• 明細書の一部の文言に拘泥することなく、図面も参酌すること
により、補正が認められる場合がある。

• 明細書に何ら示唆がなくても、全体の記載を考慮して、構成要
素が付加的な要素にすぎない点が明らかであれば、上位概念
化が認められる。

明細書・図
面の参酌

わかったこと分類

補正後の内容

「当初明細書等に記載した事項」の範囲を
超える補正は不可　　（新規事項追加）

当初明細書又は
図面に記載した
事項

「当初明細書等に記載した事項」
= 「当初明細書等に明示的に記載された事項」

＋「当初明細書等の記載から自明な事項」

「当初明細書等の記載から自明な事項」　
←　その記載に接する当業者が、出願時の技
術常識に照らし、その意味であることが明らか
であって、その事項がそこに記載されているの

と同然であると理解する事項



【委員】山口(大日本印刷:小委員長)　石田(富士重工業:小委員長補佐)
小林(カシオ計算機) 塙(三菱重工業) 根岸(日本電信電話) 中谷(KIMOTO)  吉井(ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ)
細谷(住友金属工業) 小川(三菱電機) 林(トヨタ自動車) 金平(日本IBM) 古田･中村(第一三共)

特許第１委員会　第５小委員会

背景・活動目的

活動テーマ ： 審査における進歩性について（３テーマ）

ﾃｰﾏ1：審査と審判の進歩性判断の相違の考察と審査時に望まれる対応
ﾃｰﾏ2：進歩性判断の基礎となる先行技術の調査の妥当性
ﾃｰﾏ3：進歩性に関する拒絶理由通知に対し、実務上必要な基本知識及び判例をｺﾝﾊﾟｸﾄに纏める

活動内容

拒絶査定不服審判の審決例から、その審
査対象に変動がない（17条の2第1項4号

の補正が為されていないか、為されていて
も審査前置解除された）にも拘らず、進歩
性を理由とする拒絶査定を覆し、登録審
決が成された事例を抽出・検討

・出願人側の問題点の抽出
　　対応に何が不足していたか。

・特許庁側の問題点の抽出
拒絶理由通知・拒絶査定の説示の妥当性等

・出願人及び特許庁の双方に望まれ
る対応とは

テーマ１ テーマ２ テーマ３

<分析・検討（案）>

<事例抽出>
進歩性の判断プロセスは

①先行技術の把握

②論理付け　

このうち①に着目

・特許無効事例における引用文献の傾向
　→一般文献？外国特許文献？未電子化
　　文献？
・特許維持事例－無効事例における引用
文献の相違点

　→潰されない/潰すための先行技術文献

　　の探し所
・その他、先行技術文献調査についての
意識アンケート

拒絶対応ハンドブック（進歩
性編）の作成

• 実務経験者の思考をフローにし
提示することで、初学でも分かる
ハンドブックを作成する。

• 実際の拒絶理由における審査の
説示に関して研究を行い、説示
の程度に合わせた、対応例を紹
介する。

• 拒絶理由に反論する上で、裁判
例のロジックの当てはめを行え
るように、ポイントを紹介する。

【委員】 前田（オムロン：小委員長） 山下（持田製薬：小委員長補佐） 伊藤（花王） 尾崎（東芝テック）　　
大和（日立製作所） 久保田（富士ゼロックス） 高木（本田技研工業） 戸倉（デンカ生研）
中田（住友電気工業） 平林（ＩＮＡＸ） 松田（栗田工業） 本川（神戸製鋼所）

特許第１委員会　第６小委員会

テーマ１：審査制度の透明化

活動テーマ ： 出願人からみた審査過程における諸問題の検討

活動内容

◆ “審査基準”からみた審査プロセスの検討◆ “審査の透明化”を阻むプロセスの検討

テーマ２：審査の質の統一化

活動内容

◆ 審査過程における出願人から見た疑問点及び　
　不明点を洗い出し、特許庁との意見交換を踏まえ、
　その解消に向けた改善案の検討を行っている。

◆ 審査過程における出願人から見た疑問点及び　
　不明点を洗い出し、特許庁との意見交換を踏まえ、
　その解消に向けた改善案の検討を行っている。

◆ 審査がばらつくと感じるいくつかの要因の中から
　今回は審査基準に着目し、拒絶理由の妥当性や
　判断基準についての検討を行っている。

◆ 審査がばらつくと感じるいくつかの要因の中から
　今回は審査基準に着目し、拒絶理由の妥当性や
　判断基準についての検討を行っている。

★公衆審査の必要性★
　※ 新しい付与後情報提供制度の提案（検討中）

・審査基準に照らし合わせた拒絶理由判断の妥当性　
　 ⇒ サポート要件と実施可能要件；事例・判例の検討
　 ＊事例1-1と事例3-7／事例1-3と事例3-11
・両条文が適用される事例（上記,2-3,3-9,3-10）
・審査基準は拒絶理由がある事例のみ(理解しづらい)
・判例をもとにして事例を作る （判例検討）
・実験成績証明書の後出しの可否事例を明確化
・判断の進め方フローを作成

・審査基準に照らし合わせた拒絶理由判断の妥当性　
　 ⇒ サポート要件と実施可能要件；事例・判例の検討
　 ＊事例1-1と事例3-7／事例1-3と事例3-11
・両条文が適用される事例（上記,2-3,3-9,3-10）
・審査基準は拒絶理由がある事例のみ(理解しづらい)
・判例をもとにして事例を作る （判例検討）
・実験成績証明書の後出しの可否事例を明確化
・判断の進め方フローを作成

★審査基準の改善提案★
　※ 事例や解説の充実等

★あるべき拒絶理由通知の提言★
　※ 納得がいき、対応が明確な拒絶理由通知へ向けた提言

出願 審査請求・早期審査請求 特許査定 （公開公報発行）

近年公開前特許
査定の件数増加

特許庁目標2013年：11ヶ月

益々公開前特許査定が増加

公開前の審査の質は？
外注審査利用出来ない？

公衆審査に付されない特許が増加しても良いですか？

公衆審査に付されない！
一方、
・特許異議申立制度廃止
・無効審判は敷居が高い
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