
特許法第17条の２第３項は，「明細書，特許

請求の範囲又は図面について補正をするとき

は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の

範囲又は図面（以下当初明細書等）に記載した

事項の範囲内においてしなければならない」と

規定している。この規定は，実体的な補正の許

1 ．はじめに

容範囲を定めるものであり，逆から見れば補正

内容を制限するものである。更に，平成５年の

特許法改正では，「新規事項」の概念が導入さ

れ，上記許容範囲を超える補正は新規事項とし

て取り扱われることになったため，17条の２第

３項は「新規事項」の判断基準を定めるものと

も言える。

新規事項の判断で問題となるのは，主として

「当初明細書等に記載した事項の範囲内」の判

断であり，審査基準によりガイドラインが提示

されている。

しかしながら，上記平成５年の法改正と同時

に導入された審査基準（旧基準）の運用では，

後述するように補正をかなり厳しく制限してい

たため，上記17条の２第３項の規定から本来許

容されるべき補正が新規事項であると判断され

ることがあった。また，補正の条件が厳しすぎ

ると，付与される特許の権利範囲が過度に小さ

くなる恐れがある。

このような状況に鑑み，的確な特許保護の観

点から2003年10月22日に審査基準が改定され，
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即日，審査着手案件に適用されることとなっ

た。

本稿では，改定された審査基準（新基準）の

主要な改定点を紹介するとともに，その問題点

について検討結果を報告する。

なお，本稿は2003年度特許第１委員会第５小

委員会の，中村三知男（富士通：小委員長），

小池保夫（日本碍子：小委員長補佐），小泉秀典

（小松製作所），政木英彰（出光興産），

奥野 昭（大日本印刷），岸井昌三（積水化学工業），

井上 健（三菱重工業），土橋泰典（トヨタ自動車）

及び岩本東志之（キリンビール）が担当した。

旧基準では，「当初明細書等に記載した事項」

について，当初明細書等に明示された事項の他，

当初明細書等の記載から当業者が「直接的且つ

一義的に導き出せる事項」が含まれることとし

ていた。

しかしながら，この「直接的且つ一義的に導

き出せる事項」の判断が，当初明細書等に記載

された語句と，補正後の語句とを対比すること

のみによる形式的・硬直的なものとなりがちで

あったため，特許法第17条の２第３項で意図し

2．1 改定の背景

2 ．改定審査基準の紹介

ている以上に補正できる範囲が厳格に審査，判

断されることがあった。即ち，図１「産構審小

委員会資料に示された補正制度見直しの概念

図」１）に示されるように，本来許容されるべき，

網かけ領域の補正までもが拒絶されることがあ

ったものである。

従って，旧基準に基づく（特許庁）審査段階

での判断が，裁判所の判決で覆されるケースが

散見された２）。また，「知的財産戦略大綱」は，

基幹的な発明を奨励し，迅速且つ的確な審査促

進を目指すものであるが，補正に関する審査運

用は，当該大綱の趣旨にもそぐわないものとな

っていた。

このような状況に鑑み，審査基準が改定され

た。新基準では，「当初明細書等に記載した事

項」に，従来の「直接的且つ一義的に導き出せ

る事項」に代え，「当初明細書等の記載から自

明な事項」が含まれることとしている。

ここで，当初明細書等の記載から「自明な事

項」とは，当業者が出願時の常識に照らして，

その意味であることが明らかで，その事項が記

載されているのと同然であると理解する事項で

ある。

この改定により，新規事項の判断が，当初明

2．2 基本的な考え方
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図１　産構審小委員会資料に示された補正制度見直しの概念図
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細書等全体に記載された事項に基づき，より弾

力的に行われることが期待されている。

新基準では，特許請求の範囲の補正に関する

一般原則として，「補正後の特許請求の範囲に

記載された発明特定事項が，当初明細書等に記

載した事項の範囲を超える内容を含む場合は，

補正は許されない」としている。ここで，発明

特定事項とは，「第36条第５項の規定により請

求項に記載した，発明を特定するために必要な

事項」である（旧基準参照）。

また，特許請求の範囲の補正は，上位概念化，

下位概念化に応じ，以下の通り判断される。

即ち，上位概念化の場合，請求項の発明特定

事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特

定事項を削除する場合を含む）ことにより当初

明細書等に記載した事項以外の事項を追加する

補正は許容されないこととしている。また，概

念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を

付加する場合も含む）ことにより当初明細書等

に記載した事項以外のものが個別化される補正

についても許容されないこととしている。

ここで，問題になるのが明細書等の補正と同

様に「当初明細書等に記載した事項」の解釈で

あるが，基本的に当初明細書等に開示された，

及び開示されているとみなされる「技術事項」

とするのが妥当であろう。本解釈についての検

討結果については次章にて詳述する。

また，「マーカッシュ形式」，「除くクレーム」

についての判断基準に変更はないが，「数値限

定クレーム」については，新基準において一部

追記・修正があったため，次章にて紹介をす

る。

出願人による説明義務は，新基準により新た

に明確にされたものであり，出願人に対し，以

2．4 出願人による説明義務

2．3 特許請求の範囲の補正

下を求めている。

・下線を施すことにより補正箇所を明示し，

補正の根拠となった当初明細書等の記載箇

所を示す。

・補正が当初明細書等に記載した事項の範囲

内のものであることを説明する。

この出願人による説明は，１）拒絶理由の通

知に対応するための補正にあっては意見書で，

２）自発補正の場合は上申書により行うことと

している。また，分割出願の場合も明細書等に

変更のある場合は，同様に上申書の提出が好ま

しい，とのことである。

なお，新基準発効と同時に特許庁ホームペー

ジにて公表された「審査基準改定案に寄せられ

たご意見の概要及び回答」では，「意見書をと

もなわない補正については，当面は上申書によ

る説明をお願いするが，今後，上申書によらな

い方法についても検討する」とのことである。

上申書の提出では，１）新たな手続き費用が

発生する，及び２）権利範囲の解釈に出願人の

主張（補正に関する説明）が参酌される可能性

がある等の問題があり，慎重に対応する必要が

ある。

審査において，補正が当初明細書等に記載し

た事項の範囲内のものか否かについて，疑義が

解消しないときは，当該補正は当初明細書等に

記載した事項の範囲内においてしたものではな

い，とみなされ拒絶される。また，審査段階で，

新規事項の追加が見逃された場合も，特許は無

効事由を含むこととなる。

形式的・硬直的になりがちであった新規事項

の判断基準を改善し，弾力的且つ的確なものと

するための改定ではあるが，同時に公表された

事例集を参照しても，なお不明瞭な点がある。

当小委員会では，実務上特に問題となる「自明

の範囲」の問題，「特許請求の範囲の補正」の

3 ．問題点の検討結果
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判断基準の問題について検討した。また，改定

された「数値限定クレーム」の補正についてそ

の概要を紹介する。

（1）新基準の内容

上記の通り新基準では，「当初明細書等に記

載した事項」に，従来の「直接的且つ一義的に

導き出せる事項」に代え，「当初明細書等の記

載から自明な事項」が含まれることとしている。

「当初明細書等の記載から自明な事項」とは，

「これ（当初明細書等）に接した当業者であれ

ば，出願時の技術常識に照らして，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」である。

また，「当初明細書等の記載から自明な事項」

について，判例３）では，「現実に記載されたも

のから自明な事項であると言うためには，現実

には記載がなくとも，現実に記載されたものに

接した当業者であれば，だれもがその事項がそ

こに記載されているのと同然であると理解する

ような事項であるといえなければならず，その

事項について説明を受ければ簡単に分かる，と

いう程度のものでは，自明と言うことはできな

い」としている。

つまり，これまでは単に補正により追加され

た文言等が，当初明細書等に記載されていたか

どうか，及び当初明細書等に記載される文言と

対応するかどうかを新規事項の判断の基準とし

ていたが，新基準では「当初明細書等に記載し

た事項」の定義をより弾力的に解釈することと

し，上述の「当初明細書等の記載から自明な事

項」も含まれることとしたものである。

しかし，「当初明細書等に記載した事項」と

は，上述の通り「当初明細書等に開示された技

術事項及び開示されているとみなされる事項」

と考えるが，現実には同じ文書，図面であって

3．1 自明の範囲

も，明細書の読者の技術知識，経験他により，

読み取れる技術事項の内容が異なる。特に「自

明な事項」については，その違いは顕著である。

従って，当初明細書等に記載した事項の範囲を

特定するためにも，読者を特定する必要があり，

審査基準では「当業者」を定める。

「当業者」とは，特許法第29条第２項に規定

される以下のものを想定している。

１）「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」であり，２）実験，分析，

製造等を含む研究開発のための通常の技術的手

段を用いることができ，３）材料の選択や設計

変更などの通常の創作能力を発揮でき，４）

且つ出願に係る発明の属する技術分野において

出願時の技術水準にあるものすべてを自らの知

識とすることができる者。

しかし，当業者であっても，定義は上記の通

り概念的であり，明細書の記載内容や図面の解

釈を一義的に特定することはやはり困難であ

る。これを補うために特許庁より事例集が公表

されている。

（2）旧基準との対比

当小委員会では，（当初明細書等から）自明

の範囲，即ち，新基準での補正許容の境界を検

討するために，旧基準の事例集（旧事例集）と，

新基準の事例集（新事例集）とを比較検討し

た。

新事例集では掲載される事例の大半は旧基準

と変わらず，新規事項判断の［結論］とその

［説明］の項目を新基準に応じて改訂したもの

であるため，両者を比較することにより審査基

準改定による判断の違いが明確になると考え

た。この新旧対比の中で，特に同一の事例に対

して，旧基準では補正が認められなかったが，

新基準では補正が認められるようになった事例

21，44，47，及び新基準でも補正が認められな

い事例20，45，46を補正の対象別に分類し，検
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討をした。

なお，上記検討をした各事例については，参

照の便宜のため，本稿の末尾に，資料としてそ

の内容を添付している。

１）効果の補正

事例21は当初明細書等の記載から自明な効果

を補正により追加したものとして許容されてい

るが，旧基準では，その効果しか奏しないとは

認められないとし，新規事項の追加とされてい

た。新基準では，当初明細書等に補正内容の効

果を類推できる文言が記述され，且つ図面にも

それを補う構成が記載されていることから効果

の補正が認められたものである。

これに対し，事例20も効果の記載を補正した

ものであるが，本事例では図面に支持棒が偏心

して取りつけられていることは記載されている

が，台板がたわみやすくなるということは，当

初，明細書等にそれを類推させる記載がない。

本事例に関しては，明細書中に支持棒と台板の

硬度の違いの記述，あるいは図面に台板がたわ

んだ構成が示されていれば効果の補正は許され

たものと考える。

従って，これらのことから効果の補正に関し

ては，補正の内容を当初明細書等から補えなけ

ればならないことが分かる。

２）図面の補正（図中の部品追加）

事例44は図面の補正に係るものであり，ペダ

ル装置のクランクレバーに当初の図面中には記

載のない反射板を付加する補正を行ったもので

ある。この補正は当初明細書中に「薄板状の反

射板５は反射板取付枠４の底面に，クランクレ

バーから突出することがないようにはめ込まれ

る。」と記述されており，また，図面中に反射

板の取り付け枠が図示されていることから自明

の範囲内での補正としたものである。

これに対し事例45では，新たな図面として当

初明細書等に記載されていた図面の斜視図を加

えたものである。この斜視図の追加により，係

合部の切欠きや凹溝が当初図面から読み取れる

範囲を超えて記載されたために補正が認められ

ないとしたものである。

このように，新たな図を加えてもそこから読

み取れる内容が当初明細書等の記載事項を超え

るものでない限りは，補正が認められるものと

考える。

３）図面の補正（図中の部品の修正）

事例47は図面の補正に関するものであり，水

撃緩衝装置の衝撃吸収材の球状を，保持部材の

孔より大きくした形状に図面を補正したもので

ある。この補正は当初明細書の発明の詳細な説

明に「配管途中に筒状のケーシングを設け，該

ケーシング内に球状の衝撃吸収材を多数個設置

して水撃を緩衝する。」と記載されており，こ

の記載内容から，球状の衝撃吸収材の径が保持

部材の孔よりも大きくなければいけないことは

当業者に自明な事項とし，補正が許容されたも

のである。

これに対し事例46は，第２プレートのカム溝

の形状を追加したものであるが，明細書中にカ

ム溝の存在は開示されているものの，その形状

までは，記載されていないとして補正が認めら

れなかったものである。当初記載の図面にレバ

ー操作方向と，このレバー操作により摺動する

第２プレートの摺動方向が記載されているの

で，この摺動方向に第２プレートを動かすため

には追加された図２のようなカム形状が必要と

思われるが，他のカム形状でも摺動可能と考え

られるため，このような補正は認められないも

のである。

このように図面を修正・追加する場合には，

修正・追加した内容が当初明細書等に記載され

た内容以外の作用・効果をもたらさないか，ま

た当初明細書等に記載された内容以外に読み取

れる部分はないかを十分検討する必要がある。
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（3）自明の範囲とは

これらの検討結果から，効果の補正について

は，補正内容の効果を支持できる程度の記載が

当初明細書等にあれば足りる。また，図面の補

正については，補正後の図面から読み取れる内

容が当初明細書の記載内容を超えるものではな

く，また，修正・追加した内容が当初明細書等

に記載された内容以外の作用・効果をもたらさ

ないことが必要と考える。

従って，当初明細書等から自明な事項の範囲

とは「そこに記載されているのと同然と当業者

が論理的に理解できる根拠が存在し，且つ修

正・追加した内容により当初明細書等に記載さ

れた内容以外の構成，又は作用・効果がもたら

されない事項の範囲」と考えることができる。

（1）基本的な考え方

前章にて記述の通り，特許請求の範囲の補正

についての基本的な考え方は，「補正後の特許

請求の範囲に記載された発明特定事項が，当初

明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を

含む場合は，補正は許されない」というもので

ある。

特許請求の範囲の補正では，明細書，図面の

3．2 特許請求の範囲の補正

補正とは異なり，発明特定事項の概念を導入し，

新規事項の判断を行う。これは，以下に詳述す

るように，特に発明の上位概念化においては，

補正後の特許請求の範囲に記載される事項のみ

で新規事項の判断が難しいためである。

以下に特許請求の範囲の補正における新規事

項判断の考え方を，発明特定事項の上位概念化

と下位概念化に分けて説明をするとともに，出

願人として留意すべき問題点についての考察結

果を報告する。

（2）発明特定事項の上位概念化

明細書と特許請求の範囲における補正の相違

点は，発明特定事項の一部を削除する補正で顕

著である。即ち，明細書の記述を一部削除する

補正は，所定の要件を充足する限りにおいて通

常許容されるが，特許請求の範囲の補正の場合

は，削除する事項が本来的に技術上の意義を有

さないものである場合等にのみ許容されるので

ある。

図２は発明特定事項の上位概念における新規

事項の概念図である。

ここで特許請求の範囲は，発明特定事項によ

り定められた発明の技術的範囲，即ち，実施例

をカバーし，発明の技術上の意義を共通とする
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事項の範囲を最大とする領域である。

また，図中破線で囲まれた領域は，当初明細

書等に記載した事項であり，従来技術，発明の

実施例・周辺情報，特許請求の範囲他を広く網

羅する。即ち，「当初明細書等に記載した事項

の範囲」は，広く当初明細書等に開示される技

術事項の範囲であり，発明特定事項に関する領

域では，発明の技術上の意義を共有する範囲を

外縁とする広範囲な領域と考えることができ

る。

図２に示す概念図では，発明特定事項の削除

等により特許請求の範囲が広がり，破線で示さ

れる当初明細書等に記載した事項の範囲を超え

ている。これにより，発明特定事項に，当初明

細書等に記載した事項の範囲を超える内容が含

まれることになり，補正は新規事項を含むもの

と判断される。

即ち，当初明細書等に開示される発明の技術

上の意義を逸脱した内容が，特許請求の範囲が

広がったことにより，そこに含まれることにな

った場合は，新規事項が追加されたものと見做

されるものである。ここにおいて「技術上の意

義」は，発明の作用・効果を意味するもので，

当初明細書等により担保される所望の作用・効

果を有することのない事項にまで，特許請求の

範囲が及ぶことを防止する趣旨と考える。

なお，審査基準では，発明特定事項の削除に

おいて，これにより新たな技術上の意義が導入

されない場合は，補正は許容される，としてい

る。従って，特許請求の範囲の拡張における補

正許容の限界，即ち，当初明細書等に記載した

事項の境界は，新たな技術上の意義が追加され

るかどうかで定められることになる。

このように，特許請求の範囲の上位概念化で

は，当初明細書等に記載した事項の範囲を超え

る内容が，補正後の発明特定事項に含まれるか

否かにより，補正の可否が判断される。従って，

新規事項の判断では，発明特定事項に含まれる

技術事項の検討が必要となり，また，当初明細

書等に記載した事項の境界を，発明の技術上の

意義を参照して判断する必要がある。

（3）発明特定事項の下位概念化

一方，発明特定事項の下位概念化の場合，当

初明細書等に記載した事項以外のものが個別化

される場合の補正は許容されない。

図３は，発明特定事項の下位概念化における

新規事項の概念図であり，発明特定事項を下位

の事項に補正する，または発明特定事項を追加

することにより特許請求の範囲を限定してい
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る。ここでは，発明特定事項を下位の事項に補

正するにあたり，当初明細書等に記載した事項

以外を個別化しており，特許請求の範囲の観点

からは，出願当初のものに含まれる形となるが，

記載事項の観点からは破線で示した当初明細書

等に記載した事項の範囲からは外れたものとな

る。

このように，一般に特許請求の範囲を減縮す

る場合，発明特定事項に技術事項を追加するこ

とになるが，追加される事項が当初明細書等に

記載されていない場合，「当初明細書等に記載

した事項以外のものを個別化」したということ

で，補正は許容されない。また，上位概念化と

同様に，「当初明細書等に記載した事項」の境

界は，「発明の技術上の意義」により定められ

るものと考えられ，下位概念化のために追加し

た技術事項における新たな技術上の意義の有無

により，新規事項かどうかを判断することが可

能である。

例えば，新事例集の事例７のように，当初明

細書等には「冷凍時に凍結しないあん」につい

てのみ記載されている場合に，特許請求の範囲

を「アイスクリーム用あん」と新たに用途を追

加する補正がこれに該当する（後掲資料参照）。

冷凍時に凍結しないあんの用途としてアイスク

リームを特定した下位概念化であるが，当初明

細書等にはアイスクリームに適用する旨の記載

は一切なく，新規事項と判断された事例である。

特許請求の範囲としては，個別化された「アイ

スクリーム用のあん」も当初特許請求の範囲で

特定した「冷凍時に凍結しないあん」を使用す

る場合は，その権利範囲に属することになるが，

新規事項の判断では，アイスクリームに使用し

たことによる新たな技術上の意義の存在から，

当初明細書等に記載した事項の範囲外のものを

個別化するものとして，補正は許容されない。

以上の通り，特許請求の範囲の下位概念化で

は，当初明細書等の記載に基づき，補正の可否

を判断する必要がある。但し，発明特定事項の

追加で，技術上の意義に変更がない場合につい

ては，補正が許容される可能性があり，これは

判例にも裏付けられている３）。

（4）基準が不明瞭となる問題

特許請求の範囲の補正では，上記の通り，発

明特定事項が当初明細書等に記載した事項の範

囲を超える内容を含むかどうかで新規事項が判

断されるが，基準が不明瞭となる問題がある。

１）発明特定事項の問題

上位概念化に関する補正では，当初明細書等

に記載した事項の範囲外のものが，発明特定事

項に含まれるかどうかで新規事項が判断され

る。勿論，特許法70条の特許発明の技術的範囲

と，新規事項の判断における発明特定事項の規

定とは同一ではないが，発明特定事項に含まれ

るかどうかを判断することは，特許発明の技術

的範囲を特定するのと同様に容易ではない。

２）仮想例を用いる問題

また，新規事項の判断は，当初明細書等に記

載した事項の範囲外にある，判断者により想定

された仮想の技術事項であるところの「仮想例」

が，発明特定事項に含まれるかどうかで行われ

る。判断者が予め発明特定事項に含まれること

が明確な「仮想例」を想定するため，発明特定

事項に含まれるかどうかの疑義が起きる可能性

は少ないように思われる。しかし，「仮想例」

の想定は判断者の有する技術知識に依存するた

め，判断のバラツキは免れない。

３）当初明細書等に記載した事項の問題

上記仮想例が発明特定事項に含まれ，且つ当

初明細書等に記載した事項の範囲外である場合

に新規事項であると判断される。従って，当初

明細書等に記載した事項の範囲の解釈が重要で

ある。前章で説明した通り，当初明細書等に記

載した事項には，明示される技術事項の他，そ

こから「自明な事項」が含まれ，その解釈が問
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題である。特に，特許請求の範囲の補正では，

上記の通り「自明の範囲」の境界は「発明の技

術上の意義」を考慮して判断する必要がある。

当小委員会では，発明の技術上の意義につい

て，概念上「その事項を削除しても，発明の課

題・作用・効果が変わらない場合，その事項を

技術上の意義を有さない事項」と考えるが，実

務上は問題となることが多くなると予想され

る。なお，新事例集の事例１，37に技術的意義

を有さない，「任意の付加的事項」を削除する

事例が掲載されているため，参照されたい。

以上１）～３）により，新規事項判断の基準

が不明瞭となる可能性がある。基準の不明瞭性

は審査のバラツキに通じるため，後述の如く事

例集の補完等によりこれを明確にする継続した

検討が必要であろう。

（5）特許法36条第６項第１号との関係

特許法36条第６項第１号は，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

のであることを規定する。これは，新規性に関

する審査基準と同時に改定された所謂明細書等

のサポート要件に関するものである。上記の通

り，発明特定事項の上位概念化に関する補正で

は，特許請求の範囲の拡張により当初の「発明

の技術上の意義」を逸脱したものが含まれる場

合は新規事項の追加を根拠として拒絶される。

一方，出願時に当該上位概念化された特許請求

の範囲を記述する場合は，上記サポート要件に

より拒絶されることが考えられる。同一の対象

に対して，観点の異なる判断基準が存在するこ

とは，審査手続きの混乱を生ずることになるた

め，好ましくない。

極論かも知れないが，補正の制限については，

新規事項の追加が行われたかどうかについての

み判断をし，特許請求の範囲の拡張については，

上記サポート要件を適用するようにすれば足り

るのではないか。また，そのようにすれば，上

記の通り特許請求の範囲に発明特定事項の概念

を導入する必要もなく，判断を難しくすること

がないのではないかと考える。

（1）新基準での規定

数値限定クレームに関し新基準では，「数値

限定を追加する補正は，その数値限定が，当初

明細書等に記載した事項の範囲内のものである

場合は，許される。」としている。更に，「また，

補正により，例えば，請求項に記載された数値

範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした

場合，新たな数値範囲の最小値が当初明細書等

に記載されており，且つ，補正後の数値範囲が

当初明細書等に記載された数値範囲に含まれて

いる場合は，当該補正は許される。」との記載

が追加された。

この追加記載は，旧基準の事例18中の新規事

項の追加とならない理由として「請求項に記載

された数値範囲の最小値を変更して新たな数値

範囲とするものであるが，新たな数値範囲の数

値が実施例の数値として当初明細書に記載され

ており，且つ，補正後の数値範囲が当初明細書

に記載された数値範囲に含まれているものであ

り，当該補正は許される。」と説明されていた

ものから導き出されたものと考えられる。即ち，

新基準では，補正された数値範囲の数値が『実

施例の数値として』記載されていなくとも当初

明細書等に記載されていた数値で，且つ，当初

明細書等の数値範囲に属していれば，新規事項

として取り扱わないことを明確としたものであ

る。また，新基準におけるこの追加記載を補足

する事例として，新事例17が追加された（後掲

資料参照）。

（2）新事例の説明

新事例17では，出願当初の特許請求の範囲に

「200～10000μmの実質的に均一な直径を有し，

3．3 数値限定クレームの補正
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……中空ガラス微小球。」と記載し，その発明

の詳細な説明に「ガラス微小球は，望まれる最

終用途に依存して，種々の直径とすることがで

き，直径は200～10000μm，好ましくは500～

6000μmである。」と記載している場合，補正

により特許請求の範囲を「200～6000μmの実

質的に均一な直径を有し，……中空ガラス微小

球。」とすることは新規事項にならないとする

事例である。そして，その説明欄には，「この

補正は，当初の明細書の特許の請求の範囲に記

載されていた直径の数値範囲「200～10000μm」

のうち，最大値を変更して「200～6000μm」

とするものであるが，補正後の数値範囲（200

～6000μm）は，当初明細書に記載された数値

範囲（直径200～10000μm）内のものであり，

補正後の数値範囲を特定する数値（6000μm）

は当初明細書において好ましい範囲を示す数値

として記載されている。そうすると，補正後の

数値範囲は当初明細書等に記載した事項の範囲

内のものである。」と新基準に即した説明がさ

れている。

（3）新基準下での数値限定クレームの補正

旧基準の下では，新事例17に該当する事例に

おいても，「直接的且つ一義的に導き出せる事

項」ではないとして新規事項に当たるとの判断

がなされることがあった。2002年度より継続し

て当小委員会では，欧州における審査実務と比

較することにより，新事例17に相当する事例を

含むいくつかの事例を掲げて補正制限の緩和

（および補正の適正化）の提言を行ってきた４）。

特許請求の範囲に記載される数値範囲の最小

値又は最大値のいずれか一方を当初明細書等に

記載される数値範囲の最小値又は最大値に補正

することが，新規事項とならないことを明記す

る今回の改定は，実務において数値限定発明の

補正に直面する知財関係者が是非とも留意して

おくべき改定箇所である。

今回の審査基準改定によって，新規事項判断

の基準が緩和されたことは，出願人サイドとし

ては望ましい。しかし，前章で検討したように

新基準には未だ不明瞭な点を多く含んでいる。

従って，今後も「自明な事項」の解釈・説明等

を中心として，補正が認められる境界線を明確

にするように，特許庁より適宜情報が発信され

ることが望まれる。

特に出願人は，補正手続を行うにあたっての

具体的な検討は，事例集をよりどころとする場

合が多い。また，審査官としてもバラツキを防

止して迅速な審査を達成するために，審査基準

及び事例集を参照して審査を行うことが必要と

される。一方，技術の進展によって事例集に挙

げられた技術が陳腐化し，実質的に事例集とし

て機能しなくなる場合がある。

そこで，定期的に事例集の見直しを行い，事

例の追加・差替え等で内容を適時充実させる更

新が継続的に実施されることを希望する。

また，上記事例の充実，更新に加え，新たに

「実務集」の発行を提言する。即ち，審査基準

を運用する中で，審査及び審判あるいは審決取

消し訴訟の実務において実際に，「新規事項」

と判断される場合とされない場合の境界が明確

にされていくであろう。これらの実務の蓄積を

タイムリーにユーザーにフィードバックするた

めに，実務における事例分析及び留意点を指し

示した「実務集」を発行して，補正が許容され

る範囲をより明確に出願人他に周知していくこ

とが望まれるものである。

特に，特許請求の範囲の補正では，上記の通

り発明の技術上の意義を参照し，当初明細書等

に記載した事項の判断を行う必要があるが，係

る微妙な判断は，明細書全体の開示を参酌して

4．1 事例集更新の要望他

4 ．そ の 他
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行われるべきであり，事例集のように，記述の

一部を断片的に抜き出しただけでは，十分な検

討が難しいものである。このような意味からも

実際のケースを参照にした「実務集」の要請は

あるものと考える。

現在，産業構造審議会のワーキンググループ

において審査迅速化の観点から，「補正の制限」

について，単一性に関する法改正下での新たな

運用（平成16年１月施行）を見極めることが適

切ではないか等の議論が行われており５），今後

補正ができる範囲及び時期に関して法改正がな

されることも予想される。

法改正が行われた場合に，新規事項に関する

補正の基準を，新たな法改正及びその審査基準

と分離して検討するべきではないと考える。即

ち，審査の迅速化を優先することによって実質

的に許容されるべき補正が制限されることのな

いように，配慮することが望まれる。

（1）今般の審査基準の改定は「直接的且つ

一義的」から「自明」という表面的な定義の変

更に目を奪われがちであるが，実体的な判断基

準の変更にこそ意義があるものと考える。即ち，

旧基準下での硬直化した，字句の比較による補

正判断を，発明の技術上の意義を含め，明細書

等全体を対比し，検討するように変えることで，

本来の法の趣旨に沿った対応が可能になると考

えるものである。一方で，係る弾力的な対応は，

上述の通り，判断基準のバラツキに繋がる恐れ

があり，継続した検討が必要である。具体的に

は，上記第４章で記述の通り，事例集の継続的

な見直しと，より実体的な新規事項判断が可能

となる「実務集」の創設を希望する。当委員会

でも，継続して新基準下での判断事例を収集し，

これを体系化して行きたい。

5 ．ま と め

4．2 今後の基準改正の可能性

確かに技術上の意義を特定し，判断をするこ

とはこれまで以上に慎重な対応が必要となる

が，事例を収集し，ガイドラインを明確とする

ことにより是正が可能と考える。

（2）基本的に新規事項の判断では，出願人

と第三者の利益のバランスを考えて基準が定め

られるべきものである。厳しすぎる基準は，基

幹的な発明の推奨にならないばかりでなく，発

明意欲の減退を引き起こしかねない。

出願人及び産業界にとって，審査の促進も勿

論重要であるが，係る促進は的確な審査を前提

とするものであるべきである。基準を明確とす

ることにより自ずと迅速な対応も可能となるの

であるから，上記の通り結果を急ぐことなく，

特許庁，出願人双方の努力により，明確なガイ

ドライン構築にまず注力をすべきと考える。
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1） 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小

委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在
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成14年12月）
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13.5.23（行ケ）246号審決取消訴訟事件「コーティ

ング装置事件」他

3） 東京高判平15.7.1（平成14年（行ケ）第３号審決取

消請求事件）「ゲーム，パチンコなどのネットワ

ーク伝送システム装置」

4） 特許第１委員会, 知財管理, Vol.53, No.8, pp.1243

～1252「補正審査を適正化するための提言」

5） 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小

委員会 特許戦略計画関連問題ワーキンググルー

プ 中間取りまとめ（案）「世界最高レベルの迅

速・的確な特許審査の実現に向けて」34頁（平成

15年12月）

6） 特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第Ⅲ節より。
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