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論　　説

進歩性の判断傾向についての考察

　抄　録　平成21年の回路用接続部材事件判決〔平成20年（行ケ）第10096号 H21. 1. 28判決（知的財
産高等裁判所第３部）〕後，進歩性の判断をめぐって，種々の議論がなされ，進歩性判断は変わった
との声も聞く。しかし，審査基準が変更されるに至っているわけではない。進歩性判断における何が
どのように変わったのであろうか。
　前記の判決後にも，同趣旨の説示をした裁判例が種々見受けられるが，進歩性判断を別の角度から
説示した裁判例もある。最近の知財高裁の裁判例から，進歩性の判断がどこに向っているのか，その
行方について，また，最近の進歩性判断の傾向について考察してみたい。

細 田 芳 徳＊
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1 ． はじめに

平成21年の回路用接続部材事件判決では，知
的財産高等裁判所第３部（以下，「第３部」と
略す）により，発明の進歩性の判断において，ⅰ）

課題の的確な把握の重要性，ⅱ）事後分析的か
つ非論理的思考の排除の必要性，及びⅲ）当該
発明の特徴点に到達するためにしたはずである
という示唆等の存在の必要性が説示された。こ
の事件については，多くの見解が述べられてい
る１）。そして，この事件後にも同趣旨の説示を
した第３部の裁判例が種々見受けられる。
この事件後，この説示に倣って，課題重視や
示唆の必要性などの主張が，審査・審判や審決
取消訴訟において，殊更に強調される傾向があ
るように思われる。この説示自体は，進歩性の
本質を捉えた面があり，一つの進歩性判断の基
準を示すものと考える。しかし，概念としては
理解し得ても具体的に基準が明確でない面もあ
り，この基準を硬直的に適用すると，誤った解
釈を導く恐れもある。また，この説示に基づく
判断基準は，第３部のみでなく，知財高裁全体
のものとみてよいのか否か，という意見もある。
また，本事件判決後，進歩性の関与した拒絶
審決の取消率は，従前の10％台から，平成21年
度に一気に約30％までに上昇したこともあり，
＊  弁理士　Yoshinori HOSODA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 62　No. 5　2012582

進歩性判断が緩くなったのではないかという声
も聞かれるようになった２）。しかし，平成22年，
23年に入り，取消率が低下しているが３），これ
は一体どのような背景があるのであろうか。
本稿は，このような点に問題意識をもちつつ，
もっぱら回路用接続部材事件判決後の裁判例か
ら最近の進歩性判断の行方を探ろうとするもの
である。

2 ．  回路用接続部材事件判決の説示に
派生する問題

ここでは，説示された以下の３点に焦点をあ
てて検討してみる。

2．1　課題の問題

本件発明の課題の的確な把握は重要である。
しかし，課題を的確に把握することは重要であ
るとしても，問題はそれを進歩性の判断過程に
おいて，どのように反映させるのか，というこ
とである。例えば，本件発明の課題と主引例の
課題が相違する場合，どのように考えるべきな
のか，という問題がある。課題を重視するあま
り，課題の相違する先行技術は主引例として適
格性を欠くとみるのか，また課題が相違する引
用発明との相違点を単に設計事項として処理し
てはいけないのか，といった問題などがある。
二区画エアゾール装置事件〔平成21年（行ケ）第
10319号　H22. 5. 26判決（第４部）〕では，課
題は共通していないと認定しつつも，自明な課
題という点から，設計事項を理由に容易想到と
判断している４）。
また，引用発明同士の組み合わせに際しても，
互いに課題が相違する場合，組み合わせができ
るのか否かという問題もある。また，課題が共
通するか否かの判断は，どうあるべきかという
問題がある。狭義にみれば異なるものも広義に
捉えると共通するといえる場合もある。課題の
把握は，当業者の発明の創作活動の視点から捉

えるべきであり，徒に狭く対比すべきではない
ように思われる。さらに，審査基準５）には，別
の課題を有する引用発明に基づいた場合であっ
ても，別の思考過程により，当業者が請求項に
係る発明の発明特定事項に至ることが容易であ
ったことが論理づけられたときは，課題の相違
にかかわらず，請求項に係る発明の進歩性を否
定することができる旨が規定されているが，こ
の運用は，課題重視の説示とどのようにバラン
スをとるのか，といった問題もある。

2．2　後知恵の問題

事後分析的かつ非論理的思考の排除は必要で
ある。しかし，排除されるべき事後分析的かつ
非論理的思考とは何か，という点は明らかにさ
れていない。進歩性を主張する側は，進歩性欠
如の拒絶理由や無効理由に対して，後知恵をし
ばしば問題にするが，裁判所は，容易想到と認
定する場合，一般に，後知恵の主張に対する見
解を示すことなく，容易想到と判断する場合が
多いように思われる。およそ，進歩性の判断と
いうのは，全てが事後的な分析であるから，事
後的な分析が全て許容できないというのではな
く，許容できるものと，許容できないものとが
あるということである。そして，排除すべきは，
事後分析的かつ非論理的思考であり，事後分析
的であっても論理的思考は問題ないということ
であろうが，その線引きをどのようにするのか，
という問題がある。

2．3　示唆等の存在の問題

容易想到というためには，当該発明の特徴点
に到達するためにしたはずであるという示唆等
の存在が必要であるという考え方である。
ここで，「必要である」ということは，示唆
等がない場合は，容易想到であるとの判断をし
てはいけないと読める。そうであれば，まず，「示
唆」はともかくとしても，示唆等の「等」が何
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を指すのかが明らかにされる必要がある。しか
し，「示唆等」の「等」の意味は，明らかとは
いえない。少なくとも，「動機づけ」は「等」
に含まれるとしても，動機づけ以外に何かある
のか否かは明らかではない。現実の裁判例では，
示唆がない場合でも（あるいは，示唆の不存在
の主張に対し，特段の見解を示すことなく），
格別の創意を要しないとか，設計事項により容
易想到であると判断される例も多い。そうする
と，「したはずであるという示唆等の存在は必
要である」ことを強調した，この説示と，現実
の裁判例とのギャップをどのように理解すれば
よいのか，という問題がある。さらに，示唆等
の存在はどこに必要であるのか，主引例のみで
よいのか，副引例などにも必要であるのか，
could/wouldの違いが裁判例の中でどのように
区別されているのか，などの問題もある。さら
に，そもそも，ここでいう「示唆」とは何か，
示唆自体の解釈にも曖昧さがある。審査基準６）

にも，「引用発明の内容中の示唆」の項に示唆
の例があるが，その示唆と同じ概念か否かなど
も問題である。

3 ．後知恵について

3．1　後知恵に対する裁判所の反応

「後知恵である」との主張に対して，裁判所
がどのような見解を示したかという観点から裁
判例をみてみる。

① 輸液用栓体の成形方法事件〔平成20年（行ケ）
第10162号　H21. 2. 26判決（第４部）〕
「原告は，･･･審決の判断は，本件圧縮成形方
法に係る構成を採用することについての容易想
到性を全く判断せずにされた後知恵によるもの
であると主張する。しかしながら，原告が主張
する本願発明の効果は，･･･本件出願前周知の
事項である本件圧縮成形方法を採用したことに

よるものであるから，当業者が適宜決定し得た
設計事項によりもたらされる効果に過ぎず，当
業者において容易に予測し得た程度のこととで
あるということができる。」（下線は筆者）と判
断。即ち，後知恵との主張に対し，裁判所は設
計事項と判断している。つまり，設計事項の範
囲であるから，後知恵とはいえないとの意味に
解釈される。

② 受注／出荷管理／評価システム事件〔平成
22年（行ケ）第10134号　H22. 12. 20判決（第２
部）〕
「原告は，････引用文献２～７に開示される
本願発明と部分的に共通する点のみを集めて容
易に想到できるとした判断は事後分析的である
ことは否めず，審決においての判断プロセスに
違法性があるなどと主張する。しかし，･･･引
用文献２～７には販促ツールを作成し，販売す
る会社が抱える問題を解決するための技術事項
が摘示されているのであるから，これを販促ツ
ールを含む広告媒体情報検出システムである引
用文献１発明に適用して，販売ツールの作成・
販売会社が抱える様々な問題を解決するととも
に，広告媒体の評価／受注／出荷管理までを一
元的に管理するシステムに想到することは，特
段の阻害要因も見当たらないことに照らせば，
容易であるというべきである。」（下線は筆者）
と判断。即ち，後知恵との主張に対して，裁判
所は阻害要因がないので容易と判断している。
つまり，後知恵なしで容易になし得たとの判断
と解釈される。

これらの裁判例を含め，当事者により後知恵
の主張はしばしばされるが，多くの場合，裁判
所はこれに直接には応えず，容易想到か否かの
判断がされているように思われる。一方，裁判
所が，後知恵を考慮して判断したと思われる例
もある。例えば，和風洋生菓子の製造方法事件
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〔平成22年（行ケ）第10028号　H22. 8. 4判決（第
４部）〕において，裁判所は，「そうすると，菓
子の素材は適宜に採用し，適宜に組み合わせる
ことができるとしても，本件発明１を知ること
なく，相当多数の種類や選択肢の中から，外皮
として，薄厚の餅生地を選択し，餡に代えて具
が配された気泡入りクリームとケーキスポンジ
を選択することに至ることは，動機付けが十分
とはいえない。」（下線は筆者）と説示している。
後知恵との明示はないが，「本件発明１を知る
ことなく」は後知恵を暗示させるものである。
また，レーザーによって材料を加工する装置事
件〔平成22年（行ケ）第10282号　H23. 10. 12判決
（第１部）〕において，裁判所は，甲１発明を基
礎としながら，「準停留状態」とは着想の異な
る「液体がよどむことなく流れる」との思想に
想到するためには発想の転換が必要というべき
であると認定した上で，「したがって，液体が
よどむことなく流れるという「思想」を自然に
想到しうるものとした審決の上記論法は，後知
恵的な論法であり，誤りである」（下線は筆者）
と判断している。

3．2　後知恵に関する判示事項の変遷

回路用接続部材事件以来，同趣旨の説示をし
た裁判例が第３部から種々出されている。基本
的な考え方に変わりはないようであるが，微妙
に表現に変化があり，これらを総合的に捉える
ことで，より正確な理解が可能となる。

① 回路用接続部材事件〔平成20年（行ケ）第
10096号　H21. 1. 28判決（第３部）〕
「容易想到性の判断の過程においては，事後
分析的かつ非論理的思考は排除されなければな
らないが，そのためには，当該発明が目的とす
る「課題」の把握に当たって，その中に無意識
的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が
入り込むことがないよう留意することが必要と

なる。」（下線は筆者）と説示。ここで，排除す
べきは，事後分析的かつ非論理的思考であり，
当該発明の課題の把握に当たっての留意点が説
示されている。

② エァセルラー緩衝シート事件〔平成20年（行
ケ）第10153号　H21. 3. 25判決（第３部）〕
「容易想到性の判断の過程においては，事後
分析的な思考方法，主観的な思考方法及び論理
的でない思考方法が排除されなければならない
が，･･･」（下線は筆者）と説示。ここで，排除
すべきものとして，主観的な思考方法が追加さ
れている。

③ キシリトール調合物事件〔平成20年（行ケ）
第10261号　H21. 3. 25判決（第３部）〕
「容易想到性の有無の判断においては，事後
分析的な判断，論理に基づかない判断及び主観
的な判断を極力排除するために，当該発明が目
的とする「課題」の把握又は先行技術の内容の
把握に当たって，その中に無意識的に当該発明
の「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入
り込むことのないように留意することが必要と
なる。」（下線は筆者）と説示。ここで，「課題」
の把握のみならず，先行技術の内容の把握に当
たっても留意を要することが説示されている。

④ 切換弁事件〔平成20年（行ケ）第10121号   
H21. 4. 27判決（第３部）〕
「審決が，当該発明の構成に至ることが容易
に想到し得たとの判断をする場合においては，
そのような判断をするに至った論理過程の中
に，無意識的に，事後分析的な判断，証拠や論
理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り
得るため，そのような判断を回避することが必
要となる」（下線は筆者）と説示。ここでは，
証拠に基づかない判断にも言及されている。
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⑤ 耐油汚れの評価方法事件〔平成21年（行ケ）
第10361号　H22. 5. 27判決（第３部）〕
「本願発明のような平易な構成からなる発明
では，判断をする者によって，評価が分かれる
可能性が高いといえる。このような論点につい
て結論を導く場合には，主観や直感に基づいた
判断を回避し，予測可能性を高めることが，特
に，要請される。その手法としては，･･･本願
発明に到達することができるための論理プロセ
スを的確に行うことが要請されるのであって，
そのような判断過程に基づいた説明が尽くせな
い限り，特許法29条２項の要件を充足したとの
結論を導くことは許されない。」（下線は筆者）
と説示。ここでは，排除すべきものとして，直
感に基づいた判断を追加し，論理プロセスの必
要性が説示されている。

⑥ 医療用器具事件〔平成22年（行ケ）第10036号   
H22. 9. 28判決（第３部）〕
「先行技術の技術内容の把握，及び容易であ
ったか否かの判断過程で，判断の対象であるべ
きはずの当該発明の「課題を達成するための解
決手段」を含めて理解する思考（事後分析的な
思考）は，排除されるべきである。」（下線は筆
者）と説示。ここでは，先行技術の技術内容の
把握，及び容易であったか否かの判断過程での
排除が言及されている。

⑦ 換気扇フィルター事件〔平成22年（行ケ）第
10075号　H23. 1. 31判決（第３部）〕
「『解決課題の設定が容易であったこと』につ
いての判断は，着想それ自体の容易性が対象と
されるため，事後的・主観的な判断が入りやす
いことから，そのような判断を防止するために
も，証拠に基づいた論理的な説明が不可欠とな
る。」（下線は筆者）と説示。ここでは，事後的・
主観的な判断の排除と証拠に基づいた論理的な
説明の必要性が説示されている。

以上を総合すると，排除すべき対象は，（a）
事後分析的な非論理的思考方法，（b）主観的
な思考方法，（c）直感に基づいた判断，（d）証
拠に基づかない判断等である。これらの思考方
法や判断により容易想到と主張するのは，後知
恵であるとみられることになる。また，このよ
うな後知恵は，「課題」の把握のみならず，先
行技術の内容の把握，及び容易であったか否か
の判断過程において排除が必要とされる。これ
により，証拠に基づいた論理的プロセスを確保
しようとするものと思われる。このような後知
恵排除の要請は，緻密な論理構成を重視する近
年の裁判所の姿勢に合致するものといえよう。

4 ． 示唆等の必要性について

4．1　 示唆等の不存在に対する裁判所の反応

「示唆等の不存在」の主張に対して，裁判所
がどのような見解を示して容易想到と判断した
かという観点から整理すると，（1）示唆はなく
とも容易想到とする裁判例，（2）明確な見解の
示されていない裁判例，（3）示唆の存在を説明
している裁判例などに分けることができる。

（1）示唆はなくとも容易想到
① 鼻用軟膏事件〔平成22年（行ケ）第10296号   
H23. 9. 8判決（第４部）〕
原告（特許出願人）による「示唆等の不存在」
の主張に対し，裁判所は，「本願明細書に，粘
度に着目することの技術的意義も，粘度を８
mm2/秒という数値以上のものに特定すること
の技術的意義も記載されていないことに照らす
と，引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調
整することによりアレルギー性反応を予防しよ
うという直接の示唆がないとしても，本願発明
の発明特定事項を根拠に，本願発明が進歩性を
有するということはできない。」（下線は筆者）
と判断。
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（2）明確な見解のない裁判例
① ベンゼンスルフォナート化合物事件〔平成22
年（行ケ）第10352号　H23. 7. 27判決（第３部）〕
原告（特許出願人）による「示唆等の不存在」
の主張に対し，裁判所は，「上記技術常識を前
提とすれば，刊行物２の「ｏ－ニトロベンゼン
スルホナートもトシラートより優れた脱離基で
ある．」との記載から（甲２），当業者は，不純
物の少ない高純度のものが得られるようにする
ために，引用発明において，ｐ－メチルベンゼ
ンスルフォナートより優れた脱離基であること
が周知であるｏ－ニトロベンゼンスルフォナー
トを導入して本願発明の相違点Ａに係る構成に
到達することに困難はないというべきである。」
（下線は筆者）と判断。即ち，裁判所は，示唆等
の存否に触れずに，技術常識を前提に刊行物２
を刊行物１に適用して容易想到と判断している。

② リチウム二次電池事件〔平成22年（行ケ）第
10033号　H22. 11. 30判決（第３部）〕
原告（特許出願人）による「示唆等の不存在」
の主張に対し，裁判所は，「蓄電池用セパレー
タに関し，･･･静電紡糸法（エレクトロスピニ
ング法，つまり，電荷誘導紡糸法と同じ意）で
作製した繊維を用いる手法が，本願出願前に周
知であったことが認められる････以上を総合す
れば，当業者が，刊行物１発明において，刊行
物２記載の技術である「不織布の製造方法とし
て電荷誘導紡糸法（静電紡糸法）」を採用して
本願発明とすることに，困難な点はないという
べきである。」（下線は筆者）と判断。即ち，裁
判所は，示唆等の存否に触れずに，周知技術の
刊行物２を刊行物１に適用して容易想到と判断
している。

尚，本事件で，被告（特許庁長官）は，原告
による「示唆等の不存在」の主張に対し，「刊
行物１発明において，不織布セパレータを作製

するに当たり，超極細繊維のポリマーで構成さ
れる不織布状物の作製方法として周知の静電紡
糸法を採用することは，刊行物１における不織
布の製造方法に関する示唆の有無にかかわら
ず，当業者であれば，容易に採用し得る。」と
主張している。

③ ソースダウンパワートランジスタ事件〔平
成21年（行ケ）第10268号　H22. 4. 19判決（第２
部）〕
裁判所は，「原告は，刊行物１発明，刊行物
２発明，その他技術常識ないし周知技術には，
刊行物１発明のゲート電極の構造として刊行物
２発明を採用する試みをしたはずであるという
示唆等は一切存在していないから，本願発明は，
刊行物１発明，刊行物２発明及びその他技術常
識ないし周知技術から容易に想到し得たもので
はない，と主張する。しかし，刊行物１発明と
刊行物２発明に技術課題の共通性が存在し，両
発明の作用・効果の相乗効果が期待されること
は前記のとおりであるから，当業者が両発明の
技術を組み合わせる動機付けは存在するという
べきである。」（下線は筆者）と判示。即ち，裁
判所は，「示唆等の不存在」の主張に対して，「動
機付けは存在する」と述べている。「動機づけ」
が示唆等の「等」に含まれるとすれば，原告の
主張に対しては応えたことにはなろう。

尚，本事件において，被告（特許庁長官）は，
原告による「示唆等の不存在」の主張に対し，
以下のように見解を述べている。
「当業者が公知文献に記載された公知技術を
組み合わせて新規の構成とする際の推考容易性
を判断する場合に，それを組み合わせる目的若
しくは技術思想又はその組み合わせに係る新規
の構成の作用効果等が，細部にわたってすべて
当該公知文献に記載又は示唆されていなければ
推考が容易といえないというものではなく，当
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該公知文献に接した当業者であれば通常着想す
ることができ，又は予測することができる範囲
内のものは，そこに記載又は示唆されているこ
とを要しないというべきである。」（下線は筆者）
即ち，特許庁は，進歩性の判断において，示唆
を要しない場合があることを表明している。

④ 浄水器用吸着材の製造方法事件〔平成21年
（行ケ）第10064号　H21. 11. 5判決（第４部）〕
原告（特許出願人）は，引用発明１の技術を，
浄水器に用いたはずであるという示唆等が存在
する必要があるところ，本件審決は，この点に
ついて，説明していない旨を主張したのに対し，
裁判所は，「引用発明１の製造方法によって得
られる多孔性リン酸化合物粒子集合体はヒドロ
キシアパタイトを包含するところ，ヒドロキシ
アパタイトという物質が広い用途で適用できる
汎用性を有するものであって，引用発明２等で
示されるように，その用途を浄水器用吸着材と
することは当業者にとって格別困難なく想到し
得るものである。」（下線は筆者）と判示。即ち，
裁判所は，示唆等の存否に触れずに，引用発明
１に引用発明２を適用して容易と判断している。

これらの裁判例によると，どうも，裁判所も
特許庁も，容易想到の判断に「示唆」が必須と
はみていないようである７）。刊行物に示唆はな
くとも，記載ぶりによっては動機づけられる場
合もあり，「示唆」を必須とする理由はないと
思われる。東京地裁も，浄水自動販売機事件〔平
成20年（ワ）第36028号　H22. 5. 21判決　東京地
裁〕では，「示唆」の必要性に言及することなく，
主引用例と副引用例との技術分野が同一で，課
題や作用効果も共通していることから副引用例
を引用発明に適用して進歩性を否定している。

（3）示唆の存在を説明した裁判例
① ヒトパピローマウイルス事件〔平成22年（行

ケ）第10073号　H23. 5. 23判決（第１部）〕
原告による，「したはずであるという示唆等」

の不存在の主張に対し，裁判所は，「分子生物
学におけるウイルス研究においては，異なる細
胞株の特定の領域の遺伝子配列を解析し，比較
するといった研究を行うことは1987年（昭和62
年）には知られていることから，･･･当業者は
引用例１の記載から，引用例１に具体的に示さ
れているORFについて，異なるサブタイプの
配列が存在することを期待して，他の公知の細
胞株を研究対象として解析してみようという示
唆を得ることができる。」（下線は筆者）と述べ，
「示唆」の存在を認定している。

本事件で，被告（特許庁長官）は，「明示さ
れていなくても，示唆がなされているに等しい
状態である」のような概念を持ち出し，示唆の
存在を主張している。

② 土壌の無害化処理方法事件〔平成22年（行ケ）
第10269号　H23. 5. 11判決（第１部）〕
原告が単なる「可能性や期待」若しくは「願

望」を述べたにすぎないと主張したことに対し，
裁判所は「引用例１（甲１）における原告指摘
の各記載は，原位置で塩素系揮発性有機化合物
を分解可能とする新規浄化技術の開発が望まれ
ているという，有機塩素系化合物による土壌汚
染に対する技術課題を受けた記載であることか
ら，上記記載は，甲１発明の土壌への適用に対
する可能性や期待若しくは願望を超えた「示唆」
に当たるというべきである。」（下線は筆者）と
判示し，当業者に試みる動機づけを与えるよう
な「示唆」があると認定している。

③ 半導体パッケージの製造方法事件〔平成22
年（行ケ）第10155号　H23. 2. 28判決（第３部）〕
裁判所は，「引用刊行物１には，「以上の説明
では主として本発明者によってなされた発明を
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プラグインパッケージに適用した例を示した
が，他のパッケージなどにも適用できる。」（４
頁右上欄18ないし20行）と記載されており，
PGA用の基板だけでなく，他の基板に適用で
きることが記載されているから，引用刊行物１
には，そこに記載された発明を，PGA用の基
板以外の，はんだボールにより外部と接続する
BGA用の基板等に適用することについて示唆
があると解することができる。」（下線は筆者）
と判断している。

これらの事件における「示唆」は，本発明の
存在が引用例にずばり示唆されるというより
も，もっぱら本発明に至る道が示唆されている
例と解釈される。

4．2　示唆等に関する判示事項の変遷

回路用接続部材事件以来，微妙に表現は異な
るが，同趣旨の説示をした裁判例が第３部から
種々出されている。これらを総合的に捉えるこ
とが，正確な理解に必要であろう。

① 回路用接続部材事件〔平成20年（行ケ）第
10096号　H21. 1. 28判決（第３部）〕
「当業者が，先行技術に基づいて出願に係る
発明を容易に想到することができたか否かは，
先行技術から出発して，出願に係る発明の先行
技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）
に到達することが容易であったか否かを基準と
して判断される。･･･当該発明が容易想到であ
ると判断するためには，先行技術の内容の検討
に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる
試みをしたであろうという推測が成り立つのみ
では十分ではなく，当該発明の特徴点に到達す
るためにしたはずであるという示唆等が存在す
ることが必要であるというべきであるのは当然
である。」（下線は筆者）と説示。示唆等の存在
が必要なのは主引例のみなのか，あるいは，副

引例なども示唆等の存在を要する対象なのか不
明であるが，文脈上，問題とすべき先行技術は
主引例と読める。

② エァセルラー緩衝シート事件〔平成20年（行
ケ）第10153号　H21. 3. 25判決（第３部）〕
「特許発明が容易想到であると判断するため
には，主たる引用発明，従たる引用発明，技術
常識ないし周知技術の各内容の検討に当たって
も，特許発明の特徴点に到達できる試みをした
であろうという推測が成り立つのみでは十分で
はなく，特許発明の特徴点に到達するためにし
たはずであるという示唆等が存在することが必
要であると解するのが相当である。」（下線は筆
者）と説示。ここでは，主引例のみならず，副
引例，技術常識ないし周知技術にも示唆等が必
要と読める。示唆等を要する範囲が拡大してい
るともいえる。

③ 医療用器具事件〔平成22年（行ケ）第10036号   
H22. 9. 28判決（第３部）〕
「容易であったか否かの判断過程で，先行技
術から出発して当該発明の特徴点に到達できる
試みをしたであろうという推測が成り立つのみ
では十分ではなく，当該発明の特徴点に到達す
るためにしたはずであるという程度の示唆等の
存在していたことが必要であるというべきであ
る。」（下線は筆者）と説示。ここでは，文脈上，
主引例について示唆等が必要と読める。示唆等
は「容易であったか否かの判断過程」で必要と
され，従前の「容易想到であると判断するため」
に必要であることとは微妙に異なる。

以上を総合すると，容易であったか否かの判
断過程において，主引例のみならず，副引例，
技術常識ないし周知技術の検討においても示唆
等の存在を検討する必要がある，ということで
あると思われる。
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4．3　示唆等の意味

（1）「示唆等」の「示唆」
「示唆等」の「示唆」とは何か，という点に
ついて考えてみる。「示唆」については，前記
したように，審査基準にも記載がある６）。審査
基準の「引用発明の内容中の示唆」の項には，「引
用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆
があれば，当業者が請求項に係る発明に導かれ
たことの有力な根拠となる。」との説明と共に，
２つの古い事件（昭61（行ケ）240，昭51（行ケ）
19）が引用されている。ここで，昭61（行ケ）
240は，本願発明で用いる鉛イオンは引用例に
記載されていないが，周知の事項を参酌して，
鉛イオンを用いることは引用例に示唆されてい
ると判断された事例であり，昭51（行ケ）19は，
本願発明の３位クロル体は，引用例（２位クロ
ル体及び４位クロル体を開示）に記載はないが，
引用例に示唆されていると判断された事例であ
る。審査基準の事例は，いずれの事件も，引用
例中の例示の中に具体的に含まれていなくて
も，周知の事柄を考慮すれば，本発明に係る物
が含まれていることが示唆されている，換言す
ると，その物が引用例中に内在していると判断
できる場合のようであり，これを受けて，審査
基準では，「引用発明の内容中の示唆」と記載
されているようである。

一方，示唆には，これらの審査基準の事例が
示すような，内在の「示唆」の他に，引用例の
記載により試みる動機づけを与えるような「示
唆」，引用例を組み合わせてみようとする「示唆」
などがあるといえる（例えば，前記のヒトパピ
ローマウイルス事件，土壌の無害化処理方法事
件，半導体パッケージの製造方法事件など）。
そもそも，引用例中に，ずばり本発明の示唆が
あるということはまれであろうと思われる。直
接的な示唆はなくても，本発明に向わせるよう

な要素は，広く示唆として柔軟に捉えることが
適切であり，例えば，ヒトパピローマウイルス
事件で特許庁が言及したような「示唆がなされ
ているに等しい状態」をも含めるのが妥当では
ないかと思われる。従って，ここで問題とする
「示唆等」の「示唆」は，審査基準の「示唆」
よりも広義のものと解釈するのが妥当である。

（2）「示唆等」の「等」
「示唆等の存在」は，その記載ぶりからみて，
必ずしも，「示唆」を必須とするものではなく，
「示唆等」の「等」が存在すればよいことになる。
しかし，この「等」がいかなるものまで包含す
るのかは明らかではない。「示唆」はなくとも，
課題の共通性，作用，機能の共通性などから動
機づけられる場合もある。従って，動機づけな
ど，示唆に代る，容易想到に導く何らかの要因
が存在すればよい，といった意味合いであろう
と思われる。その意味からみて，少なくとも「動
機づけ」は，「示唆等」の「等」に相当するも
のとみることができよう。

ところで，設計事項，周知技術，技術常識な
どは，「等」に含まれる要素であるのか否かは
不明である。しかし，後述のように，周知技術
についても，適用するには「示唆等」を要する
としたリニアモータユニット事件，伸縮可撓管
の移動規制装置事件や，周知技術の適用にも動
機づけを必要とした気泡含有ホットメルト型粘
着剤事件などを考慮すると，周知技術を「等」
に含めるのは適切ではないであろう。同様に，
紙葉類識別装置の光学検出部事件，インクカー
トリッジ事件においては，設計事項にもそれな
りの動機づけを示すことが要請されたことから
すると，設計事項を「等」に含めることも適切
ではないであろうと思われる。

ここで，「動機づけ」に関する最近の裁判例

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 62　No. 5　2012590

の中から，可能な組み合わせが無数にある場合
の例を以下に示す。

① 粉粒体の混合装置事件〔平成21年（行ケ）第
10142号　H22. 3. 29判決（第２部）〕
「たとえ技術分野や技術内容に同一性や密接
な関連性や目的・機能の類似性があったとして
も，そこで組み合せることが可能な技術は無数
にあり得るのであって，それらの組合せのすべ
てが容易想到といえるものでないことはいうま
でもない。その意味で，上記のような一定の関
連性等がある技術の組合せが当業者･･･におい
て容易想到というためには，これらを結び付け
る事情，例えば共通の課題の存在やこれに基づ
く動機付けが必要なのであって，本件において
これが存しないことは前記エのとおりである。」
（下線は筆者）と説示。

② 包装用アルミニウム箔事件〔平成22年（行ケ）
第10273号　H23. 3. 8判決（第２部）〕
「そもそも，「塗料」又は「インク」に関する
公知技術は，世上数限りなく存在するのであり，
その中から特定の技術思想を発明として選択
し，他の発明と組み合わせて進歩性を否定する
には，その組合せについての示唆ないし動機付
けが明らかとされなければならないところ，審
決では，当業者が，引用発明１に対してどのよ
うな技術的観点から被覆顔料を使用する引用発
明２の構成が適用できるのか，その動機付けが
示されていない（当該技術が，当業者にとって
の慣用技術等にすぎないような場合は，必ずし
も動機付け等が示されることは要しないが，
･･･」（下線は筆者）と説示。

これらの事件において，阻害要因がなければ原
則として組み合わせ可能との立場をとるのか８），
あるいは積極的に組み合わせの示唆，動機づけ
を必要とするのかによって，容易想到性の判断

は全く相違してくるが，これらの事件の説示は，
示唆や動機づけを重視する近年の傾向を反映し
たものと思われる。

5 ． 進歩性判断の行方

回路用接続部材事件以後，第３部による一連
の裁判例の説示により，進歩性判断においては
示唆等の存在が強調され，とりわけ重視されて
きた印象がある。
しかし，その第３部は，換気扇フィルター事

件〔平成22年（行ケ）第10075号　H23. 1. 31判決
（第３部）〕では，総合的判断という観点から説
示している。即ち，「当該発明が容易に想到で
きたか否かは総合的な判断であるから，当該発
明が容易であったとするためには，『課題解決
のために特定の構成を採用することが容易であ
った』ことのみでは十分ではなく，『解決課題
の設定が容易であった』ことも必要となる場合
がある。すなわち，たとえ「課題解決のために
特定の構成を採用することが容易であった」と
しても，『解決課題の設定・着眼がユニークで
あった場合』（例えば，一般には着想しない課
題を設定した場合等）には，当然には，当該発
明が容易想到であるということはできない。」
（下線は筆者）と説示している。課題解決のた
めの構成に容易想到性があっても，解決課題の
設定・着眼のユニーク性も考慮するというもの
である。尚，課題が新規であるとか，特有な課
題であるなどの場合に同様の視点から進歩性を
認めた裁判例は，過去にも種々存在する（延伸
成形容器事件〔平成17年（行ケ）第10112号   
H17. 6. 2判決（第２部）〕，化粧用パッティング
材事件〔平成20年（行ケ）第10398号　H21. 10. 
22判決（第４部）〕）。

さらに，第３部は，医薬的に安定な製剤事件
〔平成22年（行ケ）第10122号　H23. 1. 31判決（第
３部）〕においては，示唆等の必要性から離れて，
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次のように説示している。「一般に，当該発明
の容易想到性の有無を判断するに当たっては，
当該発明と特定の先行発明とを対比し，当該発
明の先行発明と相違する構成を明らかにして，
出願時の技術水準を前提として，当業者であれ
ば，相違点に係る当該発明の構成に到達するこ
とが容易であったか否かを検討することによっ
て，結論を導くのが合理的である。そして，当
該発明の相違点に係る構成に到達することが容
易であったか否かの検討は，当該発明と先行発
明との間における技術分野における関連性の程
度，解決課題の共通性の程度，作用効果の共通
性の程度等を総合して考慮すべきである。」（下
線は筆者）
この説示の記載ぶりは，現行の審査基準にお
いて，動機づけとなり得るものとして記載され
ている観点と同様である９）。これまで示唆等の
存在の必要性が繰り返し強調されてきたが，示
唆以外にも，技術分野の関連性，課題の共通性，
作用効果の共通性（審査基準では，「作用，機
能の共通性」）といったものも考慮すべき観点
であり，総合的に判断すべきということである。

してみると，示唆等の存在，とりわけ「示唆」
の必要性が独走した感はあるが，「必要」とい
うよりも，「重要」であるとか，むしろ容易想
到の根拠としやすい要素というべきであり，仮
に，その存否が明らかではなくとも，技術分野
の関連性，課題の共通性，作用，機能の共通性
といった他の観点をも考慮して総合的に判断さ
れるべきものと思われる。特に，単なる寄せ集
め発明のような場合，組み合わせに関する示唆
は存在しないことが多いと思われるが，示唆の
不存在を理由に進歩性が認められるようなこと
は不当であり10），各種の観点からの総合的な判
断が必要である。逆転洗濯方法事件〔平成22年
（行ケ）第10298号　H23. 10. 4判決（第２部）〕
において，裁判所は，「刊行物１発明の洗濯機

の動力伝達機構と，刊行物２発明の船舶等の二
重反転プロペラの動力伝達機構とは，技術分野
が相違し，その設計思想も大きく異なることか
ら，洗濯機の技術分野に関する当業者が，船舶
の技術に精通しているとはいえず，洗濯機の動
力伝達機構を開発・改良する際に，船舶等の分
野における固有の技術である二重反転プロペラ
に類似の技術を求めることは，困難であるとい
うべきである。」と述べ，さらに，「本件のよう
に複数の発明を組み合わせて出願された発明の
進歩性を否定しようとする場合には，それぞれ
の発明の技術分野，解決課題，組合せの動機付
け等を具体的に検討しなければならない。」（下
線は筆者）と説示している。

このようにみてみると，近時の進歩性判断は，
種々の観点，広範な観点から論理づけを行うと
する現行の審査基準をベースに，論理づけは，
発明に対して起因ないし契機（動機づけ）とな
り得るものがあるかどうかを主要観点として行
うと定めた旧審査基準を合わせたようなものに
向っていると捉えることもできる。

6 ． 進歩性の判断フロー

回路用接続部材事件判決では，示唆等の必要
性の観点から説示されたが，前記のように，同
じ第３部から，示唆等から離れた別の観点から
も，進歩性判断に関する説示が換気扇フィルタ
ー事件と医薬的に安定な製剤事件においてなさ
れた。ここでは，これらの説示事項を考慮に入
れつつ，「示唆等の存在」といった観点を中心に，
大筋の判断フローを図１のように，まとめてみ
た。
ここで，「示唆」があれば，それにより構成

が容易想到する場合もあれば，示唆により動機
づけが生じ，それにより構成が容易想到する場
合もある。また，示唆はない，もしくは示唆の
存在は不明であるものの，課題の共通性などの
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他の観点から動機づけが生じ，構成が容易想到
する場合もある。「示唆等」のうちの「等」が，
動機づけを含むことに異論はないであろうが，
動機づけ以外に何があるのか，ということは不
明である。しかし，設計事項，周知技術などは，
前記のように，「等」に含めるのは適切ではな
いであろう。また，明確な示唆や動機づけがな
い場合でも，構成が容易で格別創意を要するも
のではない場合もあるので，示唆や動機づけの
みに拘るのは適切ではないといえよう。

ところで，従前からのフローでは，積極的な動
機づけがなくても，阻害要因がなければ，引用
文献の組み合わせは原則可能という面があり８），
構成に容易想到性があるとの判断に至り易いも
のとも言えたが，上記のフローでは，むしろ，
容易想到と判断しづらくなり，進歩性が緩くな
るフローといえる。事案により柔軟な適用が必
要であろう。

7 ． 最近の進歩性判断の傾向に関する
考察

7．1　緻密な論理構成

最近，進歩性判断の何が変わったのか，とい
う点は，進歩性の判断基準自体というよりも，
むしろ，判断手法の変化とみることもできる。
それは，課題に重きを置きながら，本件発明及
び引用発明を客観的かつ詳細に分析・対比する
と共に，容易想到と判断する場合には，その論
理構成を重視し，引用例などの適用に客観性，
合理性を強く求める傾向にある，といえる。こ
れらは従前でも，基本的には同様であろうが，
近時は，特にこれらが強調され，緻密な論理構
成が求められる傾向にあるといえる。そして，
証拠に基づき緻密に論理構成ができたという場
合には，視点を変えると，後知恵がない，即ち，
事後分析的かつ非論理的思考が排除されている
ことを意味するといえよう。従って，この点で，

図１　進歩性判断のフロー
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後知恵排除の要請とリンクしているようにも思
われる。

このような傾向は，（1）審決理由に論理性が
必要であることを強く教示した裁判例，（2）周
知技術の適用にも示唆，動機づけを必要とした
裁判例，（3）周知技術を理由に解決課題及び解
決方法を捨象して結論を導くことは許容されて
いないとした裁判例，（4）周知技術でも技術分
野の違いを問題とした裁判例，（5）設計事項に
もそれなりの動機づけを必要とし，また，設計
事項の前提として周知技術を認定する裁判例な
どにみられる。以下，これらの点について，裁
判例をみながら，簡単に説明する。

（1）審決理由における論理性の担保
例えば，キシリトール調合物事件〔平成20年

（行ケ）第10261号　H21. 3. 25判決（第３部）〕
において，裁判所は，「審決書の理由に，当該
発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの
論理を記載しなければならない趣旨は，事後分
析的な判断，論理に基づかない判断など，およ
そ主観的な判断を極力排除し，また，当該発明
が目的とする「課題」等把握に当たって，その
中に当該発明が採用した「解決手段」ないし「解
決結果」の要素が入り込むことを回避するため
であって，審判体は，本願発明の構成に到達す
ることが容易であるとの理解を裏付けるための
過程を客観的，論理的に示すべきだからであ
る。」（下線は筆者）と説示している。ここでは，
審決書での容易想到の判断に関し，論理的根拠，
合理的な説明を要請し，これにより，結果的に後
知恵がないことを示すことになる。前記の切換
弁事件においても，同趣旨の説示がされている。

（2） 周知技術の適用にも示唆，動機づけは
必要

例えば，リニアモータユニット事件〔平成21

年（行ケ）第10257号　H22. 6. 29判決（第３部）〕
において，裁判所は，「ロッドタイプリニアモ
ータが周知の技術であったか否かにかかわら
ず，引用例１に，ロッドタイプリニアモータを
適用する示唆等が何ら記載されていない以上，
当業者が，周知技術を適用することにより，相
違点１，２及び６に係る本願発明の構成とする
ことを容易に想到し得たものであるということ
はできない。」（下線は筆者）と判示している。
同様に，伸縮可撓管の移動規制装置事件〔平成
22年（行ケ）第10187号　H22. 12. 28判決（第３
部）〕においても，裁判所は，「たとえ地中に埋
設する流体輸送管や管継手等には地震や地盤沈
下などによって変形や破損を引き起こすような
大きな圧縮力に対する対応を図ることが課題と
して周知であり，かつ，低強度ナットに係る技
術的事項が周知の技術であったとしても，引用
例（刊行物１）に，審決が引用した先行技術で
ある引用発明から出発して相違点２に係る本願
補正発明の構成に到達するためにしたはずであ
るという示唆等が記載されていたと解すること
はできない。」（下線は筆者）と説示している。
また，気泡含有ホットメルト型粘着剤事件〔平

成19年（行ケ）第10138号　H20. 3. 26判決（第４
部）〕において，裁判所は，「炭酸カルシウムを
含有させるという構成において周知技術と一致
するからといって，その動機や含有による作用
効果を問うことなく，当業者にとって想到容易
であるということはできない。」（下線は筆者）
と説示している。

（3）周知技術を理由に抽象化は許容できない
廃棄物袋事件〔平成22年（行ケ）第10351号   

H23. 9. 28判決（第３部）〕において，裁判所は，
「実務上，特定の技術が周知であるとすること
により，「主たる引用発明に，特定の技術を適
用して，前記相違点に係る構成に到達すること
が容易である」との立証命題についての検証を
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省く事例も散見される。特定の技術が「周知で
ある」ということは，上記の立証命題の成否に
関する判断過程において，特定の文献に記載，
開示された技術内容を上位概念化したり，抽象
化したりすることを許容することを意味するも
のではなく，また，特定の文献に開示された周
知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を
捨象して結論を導くことを，当然に許容するこ
とを意味するものでもない。」（下線は筆者）と
説示している。

（4）周知技術でも技術分野の違いを考慮
積層材料事件〔平成23年（行ケ）第10021号   

H23. 10. 24判決（第１部）〕において，裁判所は，
「高周波誘導加熱するための高周波磁束により
渦電流を発生させ発熱体となる導電性層とし
て，「アルミ箔層」に代えて，「非磁性基材上に
無電解メッキ法等により磁性メッキ層を形成し
たもの」を置換することは，引用発明１の属す
るところの紙を積層した多層材料から形成され
る包装材料の技術分野において周知技術である
とはいえない。」（下線は筆者）と認定し，技術
分野が相違するので，周知技術を引用発明１に
適用できないと判断している。同様の事件とし
て，樹脂凸版事件〔平成22年（行ケ）第10329号   
H23. 10. 4判決（第２部）〕においても，周知技
術が補正発明の技術分野において一般的に知ら
れている技術であるとはいえないと認定して，
審決を取消している。

（5） 設計事項にもそれなりの動機づけを必
要とし，また，設計事項の前提として
周知技術を認定する裁判例

現行の審査基準では，設計事項の場合は，動
機づけを要することなく論理づけのできる態様
として説明されているが，紙葉類識別装置の光
学検出部事件〔平成17年（行ケ）第10490号   
H18. 6. 29判決（第１部）〕において，設計事項

であっても，課題，機能，作用などが相違する
場合，それなりの動機付けを必要とすることが
判示され，インクカートリッジ事件〔平成20年
（行ケ）第10405号　H21. 9. 1判決（第４部）〕に
おいても，何らかの示唆に基づくそれなりの動
機付けが必要であり，単なる設計事項であると
いうことはできないと判示されている。また，
軸受け組立体事件〔平成22年（行ケ）第10204号   
H23. 5. 30判決（第３部）〕において，裁判所は，
「･･･保持器付き軸受ではボール１つ当たりの荷
重が過大になるおそれがある場合に，ボールの
数を多くする手段の１つとして，周知技術であ
る総玉軸受を適用することは，当業者が容易に
着想できたというべきである。･･･以上のとお
り，引用発明の「第１の回転軸受」に，保持器
付きの軸受を適用するか，総玉軸受を適用する
かは，当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎ
ないといえる。」（下線は筆者）と判断している。
周知技術の適用が容易に着想できたのであるか
ら，設計事項であるとの説明がされている。こ
のように，設計事項と認定するにしても，それ
なりの根拠を示すことが要請されている。

これらの傾向は，進歩性判断における検討過
程を後知恵なく如何に論理的に行うかという手
法の現れであろうと思われる。容易想到と判断
する場合に示唆等の存在を要するとした教示も
同様であり，示唆等の存在を示すことを強調す
ることにより，示唆等を示す証拠に基づいた論
理的な説明をすることの重要性を説いたものと
いえよう。

7．2　拒絶審決の取消率

ところで，拒絶審決の取消率が，平成21年度
に一気に約30％までに上昇したが，その後，低
下している。その背景に何があるのかは不明で
ある。一つの可能性として，特許庁のホームペ
ージから統計を分析したところ，拒絶査定不服
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審判の成功率が平成21年から増加する傾向にあ
るようであるが11），これが関係している可能性
も想定される（特許性の厳しいものだけが拒絶
審決されている可能性）。また，別の可能性と
して，裁判例からの緻密な論理性の要請に応え
て，特許庁の審決もこれに応えたものが増え，
それにより，取消率が低下しているともいえる。
知的財産高等裁判所第３部の齊木教朗判事は，
回路用接続部材事件判決後の状況について，「個
人的には，最近，当該発明と引用発明（公知文
献，周知技術）との間の相違点の解消に向けた
論理づけを形式的に行うのみならず，各発明の
技術的特徴，技術的課題等にも一層着目して具
体的に論理づけをしようとする説得力のある審
決が増えてきたように感じている。」と述べて
おられる12）。知財高裁による新たな判決動向に
特許庁が敏感に追随しているということであろ
うともいえる。

8 ． おわりに

回路用接続部材事件判決後の多くの裁判例を
みながら，進歩性の判断の何が変わったのかを
検討してみた。判断基準自体は，実質的に従前
と変るものではないが，進歩性判断における検
討過程を後知恵なく如何に論理的に行うかとい
う手法において，緻密な分析，論理構成が強く
要請されている点などに近時の傾向があるよう
に思われる。

注　記

 1） 拙著，知財管理，2009, Vol. 59, No.12, pp.1631～
1642，平嶋竜太，パテント，2010, Vol. 63, No.5, 
pp.34～49，前田健＝小林純子，パテント，2010, 
Vol. 63, No.7, pp.119～132，中所昌司，知財管理，
2010, Vol. 60, No.11, pp.1827～1837。

 2） 尾崎雄三　パテント，2010, Vol. 63, No.8, pp.47
～56，高瀬彌平　パテント，2010, Vol. 63, No.10, 

pp.37～44。
 3） 知財高裁のホームページから進歩性をキーワー

ドに拒絶審決に対する判決を検索し，取消率を
算出すると，平成18年度（10.8％），平成19年度
（13.8％），平成20年度（14.1％），平成21年度（30.2
％），平成22年度（21.3％），平成23年度（19.2％）
である。

 4） 二区画エアゾール装置事件において，裁判所は，
「エアゾール装置において，ガス圧は，内容物の
噴射状態に影響を与えるものということができ
るから，均一な噴射状態を維持するためにガス
圧を適宜設定することは，当業者において当然
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