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論　　説

進歩性判断時における発明の課題に関する検討

　抄　録　進歩性判断時においては課題の共通性が一つの観点として考慮されるところ，この課題を
如何に認定し取り扱うか，特許法では示されていない。この課題の共通性について，審査基準では，
主引用発明と副引用発明の間で判断することが具体例と共に示されているが，裁判例では，本件発明
と主引用発明の間や本件発明と副引用発明の間でも進歩性の判断材料とされることもある。そこで，
近年の裁判例を確認したところ，課題の共通性が判断された裁判例の約半数が，審査基準では具体例
が示されていない本件発明と主引用発明の間で判断していた。これを踏まえ，本稿では，本件発明と
主引用発明の間における課題の共通性の判断傾向を発明の分野別に分析を行い，さらに，特許請求の
範囲に課題や課題に類する文言が記載されているケースにおいて，裁判所がいかに課題を認定して判
断したかを分析し，課題の共通性に基づく効果的な進歩性の主張について提言する。
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1 ．	はじめに

特許出願時，審査，審判，審決取消訴訟にお
いて，進歩性の有無を判断する際に，課題の共
通性を検討することが多い。このとき，出願人・

権利者は，本件発明と，出願時に認識している
先行文献や審査時に引用される文献で開示され
た発明（以下，「引用発明」という）の要旨を
検討すると共に，その課題も検討し，それらを
踏まえて本件発明と引用発明との課題の共通性
について検討することになる。
発明の要旨認定は，原則特許請求の範囲の記

載に基づいて行われることから，その記載方法
の違いにより，認定される発明の要旨が相違し，
進歩性の判断に影響を与えることがある。記載
方法について，近年では，平成27年にプロダク
ト・バイ・プロセスクレームに対する最高裁判
所の判断がなされ，物の発明の特許請求の範囲
に製造方法を記載したとしても，特段の事情が
ない限り，当該物の発明の要旨は当該製造方法
の記載には限定して解釈されないことが示され
た。また，平成28年の特許・実用新案審査ハン
ドブックの改訂では，食品分野において，特許
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請求の範囲に記載された「用途」の記載が当該
請求項に係る発明を特定するための意味を有す
るものとして認定される類型が明記された。
さらに，進歩性を肯定するために引用発明と
比較した有利な効果を請求項に記載することが
提言されるなど１），特許請求の範囲の記載方法
が発明の要旨の認定に与える影響については多
くの検討が行われている。
また，進歩性の判断は，特許・実用新案審査
基準（以下，「審査基準」という）の第Ⅲ部第
２章第２節２によると，請求項に係る発明につ
いて行われ，進歩性が否定される方向に働く諸
事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実
を総合的に評価し，論理付けを行うことにより
なされるとされている。そして，進歩性の存在
を否定する論理付けについて，第Ⅲ部第２章第
２節３．１．１では，（1）技術分野の関連性，（2）
課題の共通性，（3）作用，機能の共通性，（4）
引用発明の内容中の示唆，の４つが，主引用発
明に副引用発明を適用する動機付けとなり得る
観点として記載されている。
本検討においては，上記４つの観点のうち（2）
課題の共通性について検討を行うため，まず，
課題や課題の共通性について記載された「審査
基準」等の該当箇所を調べ，そして，課題の共
通性を判断している裁判例を分類・分析した。
次に，特許請求の範囲に課題の文言を実質的

に使った機能表現・作用効果を表す文言が記載
された発明に着目し，裁判においてその発明の課
題がどのように認定され，進歩性判断にどのよう
な影響を与えているかについて分析を行った。
本稿では，これらの分析結果を用いて，出願
人・権利者の立場または無効審判請求人の立場
から，課題の共通性に基づく進歩性をどのよう
に主張すればより効果的なものになるかについ
て提言する。
本稿執筆は，2016年度特許第２委員会の， 

河瀬博之委員長（中外製薬），成井洋二委員長

代理（日油），室山竜太委員長代理（日立国際
電気），同第３小委員会の高田俊佑小委員長（大
塚製薬工場），村田秀之小委員長補佐（TOTO），
浅野良介（東芝），奥山俊介（帝人），加藤大詩
（三菱化学），近藤篤郎（GSユアサ），原田義久 
（リコー），宮地浩平（日立製作所），本山厚司 
（日本触媒），山田岳志（エヌ・ティ・ティ・デ
ータ），渡辺弓子（デュポン）によるものである。

2 ．	課題・課題の共通性とは

2．1　課題とは

特許法では，第一七条の二（願書に添付した
明細書，特許請求の範囲又は図面の補正）や，
第百一条（侵害とみなす行為）の条文中に課題
との記載はあるものの，これらの課題がどのよ
うに認定されるものであるか明確な定義はされ
ていない。
特許法施行規則では，第二十四条の二（発明

の詳細な説明の記載）において「特許法第
三十六条第四項第一号の経済産業省令で定める
ところによる記載は，発明が解決しようとする
課題及びその解決手段その他のその発明の属す
る技術の分野における通常の知識を有する者が
発明の技術上の意義を理解するために必要な事
項を記載することによりしなければならない」
と記載されている。この規則に従い，特許出願
の願書に添付した明細書の【発明が解決しよう
とする課題】の項目には当該発明が解決しよう
とする課題が記載されているものの，規則では
課題をどのように記載すべきかは明確に定義さ
れていない。
工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第

20版〕では，単一性について規定する第三十七
条の解説部分において，「解決しようとする課
題」とは出願時まで先行技術によっては未解決
であった技術上の課題を意味する，と記載され
ている。
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「審査基準」では，サポート要件に関する第
Ⅱ部第２章第２節２．１（3）において「審査官
は，発明の課題を，原則として，発明の詳細な
説明の記載から把握する」と記載されており，
進歩性に関する第Ⅲ部第２章第２節３．１．１で
は「審査官は，主引用発明や副引用発明の課題
が自明な課題又は容易に着想し得る課題である
か否かを，出願時の技術水準に基づいて把握す
る」と記載されている。
また，容易想到性の判断に当たり，容易想到
というには解決課題の設定が容易であったこと
も必要になる場合があるとした裁判例等を取り
上げ，課題重視型の進歩性の判断手法について
述べた報告もある２）。
このように課題は，記載要件を判断する際に

認定される課題のほか，進歩性を判断する際に
認定される課題など複数の観点で検討すること
ができると考えられる。
本稿は，このうち進歩性の判断時における課

題に焦点を当て検討を行ったものである。
ここで，進歩性を判断する際に認定される課

題については，「発明の課題と発明の効果とは
表裏の関係にあることは周知である。」との報
告３）や，知財高判平成22年７月15日（平成21年
（行ケ）第10238号）「日焼け止め剤組成物事件」
における，「出願に係る発明が進歩性を有する
か否かは，解決課題及び解決手段が提示されて
いるかという観点から，出願に係る発明が，公
知技術を基礎として，容易に到達することがで
きない技術内容を含んだ発明であるか否かによ
って判断されるところ，上記の解決課題及び解
決手段が提示されているか否かは，『発明の効
果』がどのようなものであるかと不即不離の関
係があるといえる。」との判断があることを参
考にし，本稿における検討においては，課題の
裏返しと認められる作用効果や目的・機能の記
載についても課題として扱った。たとえば「仕
分排出軌道領域から仕分ラインに排出されずに

オーバーフローした受皿を搬送手段の上流側に
戻す」や「作業員が，果菜搬送ラインの搬送方
向側方から果菜を一つずつ載せることができる
ようにした」との記載が課題に該当するとして
扱っている。

2．2　課題の共通性とは

進歩性の判断時においては，本件発明や引用
発明の課題が認定された後，各発明間の課題の
異同や類否が検討されることになる。
この検討は，下記図１に示すように本件発明

と主引用発明の間，主引用発明と副引用発明の
間，さらに，本件発明と副引用発明の間の３通
りについて行うことができる。
これらいずれか２つの発明の課題の異同や類
否の検討は，２つの課題が共通しているかを検
討しているともいえることから，本稿における「課
題の共通性」とは，「各発明に認定された課題が
同一であるか否か」を表す用語として用いた。

（1）主引用発明と副引用発明
「審査基準」の主引用発明に副引用発明を適
用する動機付けが記載された第Ⅲ部第２章第２
節３．１．１（2）において，課題の共通性とは，
主引用発明から把握される課題と副引用発明か
ら把握される課題が同一であるか否かを表す用
語として用いられており，共通性を判断した具

図１　各発明間の課題の共通性の検討
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体例が示されている。この場合，これら主引用
発明と副引用発明の課題が同一であると判断さ
れれば２つの引用発明は「課題の共通性がある」
として主引用発明から本件発明に到達する論理
付けが行われ進歩性の存在を否定する要因とな
り，同一でないと判断されれば「課題の共通性
がない」として進歩性否定の論理構築を妨げる
要因となり得る。

（2）本件発明と主引用発明
知財高判平成21年１月28日（平成20年（行ケ）
第10096号）「回路接続部材事件」に代表される
裁判例において，本件発明の課題が主引用発明
の課題と対比されている。
また，「審査基準」の進歩性の判断における
留意事項が記載された第Ⅲ部第２章第２節３．
３（2）では，「審査官は，主引用発明として，
通常，請求項に係る発明と，技術分野又は課題
が同一であるもの又は近い関係にあるものを選
択する。」と記載されており，そして，具体例は
ないものの2014年の知財管理誌における論説１）

において「請求項に係る発明と主引用発明との
間で課題が大きく異なるか否か」を検討するこ
とが記載されている。また，請求項に係る発明
と主引用発明との間で検討される課題は，３．
１．１（2）の課題（主引用発明と副引用発明と
の間で共通するか否かが検討される課題）と同
一である必要はないことも記載されている。
ここで，「審査基準」の第Ⅲ部第２章第２節３．
１．１における「共通する」と「審査基準」の
第Ⅲ部第２章第２節３．３における「異なる」
とで文言は異なるものの「共通する」と「異な
らない」は同意で，「共通しない」と「異なる」
は同意と考えられる。このように，「審査基準」
には本件発明と主引用発明の間の課題の共通性
が検討されると明記されていないものの，審査
の段階では，本件発明と主引用発明の間の課題
の共通性も検討されているということができる。

（3）本件発明と副引用発明
「審査基準」には，本件発明と副引用発明の
課題の共通性についての明確な記載は見当たら
ない。
一方，裁判例においては本件発明と副引用発
明の課題の共通性について検討されている事例
もあり，さらに，本件発明の課題と副引用発明
の課題とを対比する必要性について述べられた
報告もある４）。
次章では，これら３通りの観点で裁判例を分

析し，さらに，特許請求の範囲に課題の文言を
実質的に使った機能表現・作用効果を表す文言
が記載された発明について着目して，裁判所が
判断した結果を説明する。

3 ．	裁判例の調査と分析

3．1　調査対象

進歩性判断時における動機付けまたは論理付
けの判断がされた可能性がある裁判例５）を，裁
判所ホームページ内の「裁判例情報（知的財産
裁判例集）」から抽出した。抽出した裁判年月
日（判決言渡日）の期間は，平成23年５月１日
～平成28年４月30日であり，抽出日は平成28年
５月23日である。

3．2　裁判例の分析（全体）

抽出された裁判例は328件であり，そのうち，
裁判所において課題の共通性について判断がな
された裁判例は123件であった。これら123件に
ついて，本件発明と主引用発明，主引用発明と
副引用発明，本件発明と副引用発明の何れで課
題の共通性が判断されたのか，裁判所の判断を
分析した。なお，本検討では課題を争点として
いると思われる裁判例を調査対象とするため，
判決文において課題など直接的な表現は用いて
いないが，目的，問題等の用語を用いて実質的
に課題の共通性を判断していると思われる裁判
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例も対象としている。
表１に分析結果を示す。なお，複数間の課題

の共通性について判断したものは，重複して数
え，表中の括弧内における数値は各共通性単独
で判断された裁判例数を表している。

表１　課題の共通性を判断した裁判例件数

本件発明 
と 

主引用発明

主引用発明 
と 

副引用発明

本件発明 
と 

副引用発明

71 
48％ 
（49）

67 
45％ 
（51）

11 
７％ 
（０）

括弧内における数値は各共通性単独で判断された
裁判例数を表す

表１における数値の重複関係を図２にて示す。

「審査基準」で具体例と共に示されている主
引用発明と副引用発明間の課題の共通性と，本
件発明と主引用発明間の課題の共通性を判断し
ている件数とはほぼ同じであった。

3．3　裁判例の分析（分野）

さらに，裁判の対象となった特許発明を，化
学分野（医薬分野を含む）と機械分野（電気・

情報分野を含む）とに分けて分析を行った。
表２に分析結果を示す。

表２　課題の共通性を判断した裁判例件数（分野）

本件発明 
と 

主引用発明

主引用発明 
と 

副引用発明

本件発明 
と 

副引用発明

化学 
分野

24 
65％ 
（21）

11 
30％ 
（７）

２ 
５％ 
（０）

機械 
分野

47 
42％ 
（28）

56 
50％ 
（44）

９ 
８％ 
（０）

括弧内における数値は各共通性単独で判断された
裁判例数を表す

本件発明と主引用発明間の課題の共通性を判
断した裁判例の割合は，化学分野の発明で65％，
機械分野の発明で42％となり，化学分野の発明
は，機械分野の発明よりも本件発明と主引用発
明間の課題の共通性が考慮されやすい結果とな
った。この理由として，化学分野の発明は，機
械分野の発明と比較して，発明の効果の予測が
つきにくく，その効果を得るための動機，つま
り，その発明の課題の設定が重要と考えられて
いるため，本件発明の課題と主引用発明の課題
の共通性が判断されやすいことが一因かと思わ
れる。

3．4　裁判例の分析（特許請求の範囲）

次に，本件発明の特許請求の範囲の記載方法
に着目し，分析を行った。
具体的には，特許請求の範囲に，構成要件と

して，課題の文言を実質的に使った機能表現・
作用効果を表す文言（以下，『課題』という）
が記載されている場合に，本件発明の課題がど
のように認定され，また，課題の共通性につい
てどのような判断がなされたのかを確認した。

図２　課題の共通性を判断した裁判例件数

51件
主引用発明

と
副引用発明

本件発明
と

主引用発明

49件

0件
本件発明
と

副引用発明

12件 7件

1件

3件
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なお，本稿では課題について研究していること
から，特許請求の範囲に記載された用途を示す
文言は，用途自体が課題となるような発明を除
き『課題』として判断しなかった。
まず，特許請求の範囲に記載された『課題』
と裁判所が認定した本件発明の課題との異同に
ついて確認した。図３に示すように，特許請求
の範囲に『課題』が記載されている発明に関す
る裁判例は35件あり，うち『課題』が裁判所が
認定した本件発明の課題と同様のものが31件，
異なるものが２件，本件発明の課題を認定しな
かったものが２件であった。
通常，本件発明の課題は明細書の記載全体お
よび周知技術から認定されるものと思われる
が，特許請求の範囲に『課題』が記載された場
合は，当該『課題』で本件発明の課題が認定さ
れることが多くなる傾向が示された。
なお，『課題』とは異なる課題が認定された
２件の裁判例は，『課題』が主引用発明との相
違点ではあるものの，本件発明の課題を『課題』
とは別に明細書等から認定したものであり，課
題を認定しなかった２件の裁判例は，『課題』
が主引用発明との相違点とならず主引用発明と
副引用発明の関係のみが争点となり，本件発明
の課題の認定がなされなかったものであった。

次に，この31件について，３．２，３．３と同
様の分析を行った。表３に分析結果を示す。

表３　課題の共通性を判断した裁判例件数（『課題』）

本件発明 
と 

主引用発明

主引用発明 
と 

副引用発明

本件発明 
と 

副引用発明

全体 21（17） 12（10） ２（０）

化学 
分野

６（５） 
①

１（０） 
③

０ 
⑤

機械 
分野

15（12） 
②

11（10） 
④

２（０） 
⑥

括弧内における数値は各共通性単独で判断された
裁判例数を表す

前述の裁判例全体での傾向と比べ，特許請求
の範囲に『課題』が記載されていると，本件発
明と主引用発明の課題の共通性が判断されやす
い傾向にあることが示された。また，化学分野・
機械分野の何れの分野においても，同様の傾向
であった。裁判例全体との比較を図４に示す。
次章では，特許請求の範囲に『課題』が記載

されている発明に関する裁判例のうち，代表的
なものを表３の欄①～④から選択し，該当する
と判断したポイントについて紹介する。

4 ．	裁判例紹介

4．1　裁判例①

「植物栄養素により食料品の栄養価を高める
方法及びそれにより得られた食品」事件（知財
高判平成25年９月３日（平成24年（行ケ）第10421
号））
本事件は，拒絶査定不服審判の請求棄却審決
に対する審決取消訴訟であり，裁判所が認定し
た本件発明の課題が，特許請求の範囲に記載さ
れた『課題』と同様であり，裁判所が本件発明
と主引用発明との課題の共通性を判断した化学

図３　裁判所が認定した本件発明の課題
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分野の裁判例（表３の欄①）である。
本事件では，裁判所は，本件発明の課題を「ト

マトフレーバーを有するトマト由来の添加物が
食料品の風味を損なう懸念がある」と認定して
いる。
本件発明の特許請求の範囲は，「トマトの植

物栄養素の健康利益有効量により食料品の栄養
価を高める方法であって，トマトオレオレジン
を，食料品に，前記食料品を調整する過程で前
記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質
的に影響を受けない量で加えることを含む方
法。」である。この特許請求の範囲のうち，「前
記食料品の風味が前記オレオレジンにより実質
的に影響を受けない量で加えることを含む方
法」との記載が，「トマトフレーバーを有する
トマト由来の添加物が食料品の風味を損なう懸
念がある」と裁判所が認定した本件発明の課題
の文言を実質的に使った機能表現・作用効果を
表す文言に相当し，特許請求の範囲に『課題』
が記載されている。そのため，裁判所が認定し
た本件発明の課題が，特許請求の範囲に記載さ
れた『課題』と同様である。
その上で，裁判所は，「原告は，刊行物１な

いし４は，いずれも補正発明と課題が異なり，
補正発明の課題を解決するようにトマト成分の
配合量を決定する動機付けや示唆がない旨主張
する。しかしながら，･･･トマトフレーバーを
有するトマト由来の添加物が食料品の風味を損
なう懸念があるという課題は共通しており，か
かる課題は本件出願日前に既に解決済みであっ
たと認められるから，配合量を決定する動機付
けも示唆もあるというべきである。」との判断
を行っており，本事件では，本件発明と主引用
発明である刊行物１との課題の共通性を判断し
ている。

4．2　裁判例②

「農産物の選別装置」事件（知財高判平成27
年12月10日（平成27年（行ケ）第10059号））
本事件は，無効審判の請求棄却審決に対する
審決取消訴訟であり，裁判所が認定した本件発
明の課題が，特許請求の範囲に記載された『課
題』と同様であり，裁判所が本件発明と主引用
発明との課題の共通性を判断した機械分野の裁
判例（表３の欄②）である。
本事件では，裁判所は，本件発明の課題を「従

図４　課題の共通性が判断された割合
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来は，各仕分ライン毎のプール部は大きく設け
ずに，選別コンベアの終端に，仕分ラインに排
出できなかった受皿を一括して受け入れるプー
ル部を設けて，オーバーフローした受皿の農産
物は手作業で包装することが行われている場合
が多い。」と認定している。
本件発明の特許請求の範囲は，「搬送手段に
連結されていない受皿と，農産物供給位置から
農産物包装作業位置に渡って農産物を載せた受
皿を搬送する搬送手段とを備え，この搬送手段
には，この受皿上の農産物を選別仕分けする情
報を計測するために上記搬送手段の途中に設定
された計測軌道領域，及び該計測軌道上で計測
された仕分け情報に基づいて個々の受皿上の農
産物を排出するように所定の仕分区分別の仕分
ラインが多数分岐接続されている搬送手段下流
側の仕分排出軌道領域を設定し，前記各受皿に，
その上に載せられている農産物の仕分け情報を
直接又は識別標識を介して間接的に読出し可能
に記録し，前記仕分排出軌道領域の上流に設け
た読出し手段により個々の受皿の農産物仕分け
情報を読出して該当する仕分区分の仕分ライン
に該受皿を排出する農産物の選別装置におい
て，前記仕分排出軌道領域から前記仕分ライン
に排出されずにオーバーフローした受皿を前記
搬送手段の上流側に戻すリターンコンベアを設
けると共に，このリターンコンベアにより戻し
た受皿を前記搬送手段に送り込む位置を，前記
計測軌道領域の終端と前記仕分け情報読出し手
段の間としたことを特徴とする農作物の選別装
置。」である。この特許請求の範囲のうち，「前
記仕分排出軌道領域から前記仕分ラインに排出
されずにオーバーフローした受皿を前記搬送手
段の上流側に戻す」との記載が，「従来は，各
仕分ライン毎のプール部は大きく設けずに，選
別コンベアの終端に，仕分ラインに排出できな
かった受皿を一括して受け入れるプール部を設
けて，オーバーフローした受皿の農産物は手作

業で包装することが行われている場合が多い。」
と裁判所が認定した本件発明の課題の文言を実
質的に使った機能表現・作用効果を表す文言に
相当し，特許請求の範囲に『課題』が記載され
ている。そのため，裁判所が認定した本件発明
の課題が，特許請求の範囲に記載された『課題』
と同様である。
その上で，裁判所は，「引用発明１において

リターン手段８（リターンコンベア81，第２プ
ールコンベア82）へ受皿が流れる態様は，本件
発明１における「オーバーフロー」には該当せ
ず，引用例１には，本件発明１の「オーバーフ
ロー」の課題についての記載も示唆もないこと
から，引用発明１に引用発明２を適用する動機
付けがないというべきである。」との判断を行
っており，本事件では，本件発明と主引用発明
である引用発明１との課題の共通性を判断して
いる。

4．3　裁判例③

「気体燃料用インジェクタ」事件（知財高判
平成26年４月23日（平成25年（行ケ）第10235号））
本事件は，拒絶査定不服審判請求の請求棄却
審決に対する審決取消訴訟であり，裁判所が認
定した本件発明の課題が，特許請求の範囲に記
載された『課題』と同様であり，裁判所が主引
用発明と副引用発明との課題の共通性を判断し
た化学分野の裁判例（表３の欄③）である。
本事件では，裁判所は，本件発明の課題を「燃
料ホース等から燃料に溶出する可塑剤によって
生じるインジェクタ弁体の作用面に施されたフ
ッ素樹脂によるコーティング層と金属製のイン
ジェクタシートとの貼り付き現象を回避し，密
着性と剥離性をよくして応答性のよい気体燃料
用インジェクタを提供する」と認定している。
本件発明の特許請求の範囲は，「弾性材によ
り形成された基材の表面にフッ素樹脂のコーテ
ィング層を有する密接部材が作用面に配置され
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ているインジェクタ弁体と，その下方に対向し
て配置した燃料通孔を有する弁座ホルダに保持
された弁座のインジェクタシートに前記インジ
ェクタ弁体を接離して燃料入口から送られてく
る気体燃料を所定の間隔で間歇的に前記燃料通
孔に送る内燃機関の吸気通路に噴射するための
気体燃料用インジェクタにおいて，前記インジ
ェクタシートの表面に前記インジェクタ弁体の
密着性と剥離性をよくして優れた応答性を付与
するための低摩擦性のフッ素樹脂粒子を30～35
容量％含有したNi -Pめっきからなる厚さが１
～30μm程度であるコーティング層が施されて
張り付きを防止することを特徴とする気体燃料
用インジェクタ。」である。この特許請求の範
囲のうち，「密着性と剥離性をよくして優れた
応答性を付与するための」，「張り付きを防止す
る」との記載が，「燃料ホース等から燃料に溶
出する可塑剤によって生じるインジェクタ弁体
の作用面に施されたフッ素樹脂によるコーティ
ング層と金属製のインジェクタシートとの貼り
付き現象を回避し，密着性と剥離性をよくして
応答性のよい気体燃料用インジェクタを提供す
る」と裁判所が認定した課題の文言を実質的に
使った機能表現・作用効果を表す文言に相当
し，特許請求の範囲に『課題』が記載されてい
る。そのため，裁判所が認定した本件発明の課
題が，特許請求の範囲に記載された『課題』と
同様である。
その上で裁判所は，「引用発明１には，･･･，
弁体の当たり面をフッ素ゴムで構成したことに
より，弁体と弁座との貼り付きという周知の課
題が内在するものと認められ，引用例２には，
･･･，ゴム材による弁体をフッ素樹脂コーティ
ングすることにより弁座部との貼り付きを防止
するとの解決が開示されていることから，引用
発明１に引用発明２を適用する動機付けが認め
られる。」との判断を行っており，本事件では，
主引用発明である引用発明１と副引用発明であ

る引用例２との課題の共通性を判断している。

4．4　裁判例④

「バックインボックス用袋体およびバッグイ
ンボックス」事件（知財高判平成25年２月７日
（平成24年（行ケ）第10198号））
本事件は，無効審判請求の請求棄却審決に対
する審決取消訴訟であり，裁判所が認定した本
件発明の課題が，特許請求の範囲に記載された
『課題』と同様であり，裁判所が主引用発明と
副引用発明との課題の共通性を判断した機械分
野の裁判例（表３の欄④）である。
本事件では，裁判所は，本件発明の課題を「本
件発明は，「側面シール部は，平面部と側面部
の側縁部同士がシールされ，少なくとも４枚の
フィルムが重なり合った柱構造をとり」という
構成を備えており，そのことにより，耐衝撃性，
内容物の使いきり性及び内容物の充填時や外箱
からの取り出し後における自立性に優れたバッ
グインボックス用の内袋を提供することなどを
可能にするものである」と認定している。
本件発明の特許請求の範囲は，「接着されな
い状態で重ね合わされた少なくとも２枚の合成
樹脂製フィルムによって形成された対向する一
対の平面部および谷折り線を備える２つの側面
部を有する４方シールの袋本体の各隅部に，袋
本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合
った平面部の間に前記谷折り線を備えた２つの
側面部が介在するように折り畳んだ状態下で対
向する袋本体の内面同士を，頂部および底部の
各シール部と側面シール部とを前記各隅部を斜
めに切り取るような直線帯状に接着して形成さ
れた閉鎖シール部を有する，内容物である液体
の充填時には直方体又は立方体に近い形状とな
るバッグインボックス用袋体であって，／前記
側面シール部は，平面部と側面部の側縁部同士
がシールされ，少なくとも４枚のフィルムが重
なり合った柱構造をとり，内容物である液体の
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充填時には前記袋体は直方体又は立方体に近い
形状になり，自立性に優れる袋体となり，／そ
の頂部側と底部側に関し，頂部シール部，側面
シール部及び閉鎖シール部，又は底部シール部，
側面シール部及び閉鎖シール部にて，その両側
部分に三角形状のフィン部が形成され，／これ
らフィン部は，２枚の前記平面部が前記側面部
と別々にシールされて，それぞれ独立して形成
され，／各フィン部のうち，少なくとも頂部側
のフィン部には，前記平面部と前記側面部の内
面同士が部分的乃至断続的に接着され，／さら
に，部分的乃至断続的に接着されたフィン部は，
このバッグインボックス用袋体の前後に対向す
る頂部シール部及び底部シール部双方が，隅部
の頂点の位置で接着され，かつ，頂部シール部
上，または，頂部シール部上及び底部シール部
上で少なくとも一箇所，頂点の位置と不連続的
に接着されることによって，袋体の頂部側，ま
たは，頂部側及び底部側に左右一対の吊り下げ
部を形成することを特徴とするバッグインボッ
クス用袋体」である。この特許請求の範囲のう
ち，「自立性に優れる袋体となり，」との記載が，
「本件発明は，「側面シール部は，平面部と側面
部の側縁部同士がシールされ，少なくとも４枚
のフィルムが重なり合った柱構造をとり」とい
う構成を備えており，そのことにより，耐衝撃
性，内容物の使いきり性及び内容物の充填時や
外箱からの取り出し後における自立性に優れた
バッグインボックス用の内袋を提供することな
どを可能にするものである」と裁判所が認定し
た課題の文言を実質的に使った機能表現・作用
効果を表す文言に相当し，特許請求の範囲に『課
題』が記載されている。そのため，裁判所が認
定した本件発明の課題が，特許請求の範囲に記
載された『課題』と同様である。
その上で，裁判所は，「引用例３及び周知例
１の従来技術の記載によれば，バッグインボッ
クス用袋体において，接着されない状態で重ね

合わされた少なくとも２枚の合成樹脂製フィル
ムによって袋体を形成し，内容物の劣化，漏洩
の防止，耐圧性及び耐薬品性を高めることは，
周知技術と認められる。そして，引用発明も，
同様の一般的な課題を有し，また，ガスバリヤ
ー性を求めるものであるから，引用発明におけ
る１枚の合成樹脂製フィルムからなる袋体の平
面部及び側面部について，上記周知技術を参酌
して，２枚以上のフィルムを重ね合わせた多重
袋とすること自体は，容易に想到し得る。」と
の判断を行っており，本事件では，主引用発明
である引用例３と周知技術（副引用発明）であ
る周知例１との課題の共通性を判断している。

5 ．	実務者への提言

第１章および第２章で述べたように，「審査
基準」においては，進歩性を否定する論理付け
となり得る課題の共通性は，主引用発明に副引
用発明を適用する際に考慮すべき具体例のみが
示されている。しかしながら，第３章で述べた
調査・分析の結果，課題の共通性について判断
がなされた裁判例の約半数が本件発明と主引用
発明との課題の共通性を判断していることが分
かった。これは，裁判所は，主引用発明から本
件発明を想到できるかどうかという点から本件
発明の進歩性を検討する際に，その動機付けの
有無を判断する観点の一つとして，本件発明の
課題と主引用発明の課題との対比を行い，結果
的に本件発明と主引用発明との課題の共通性を
考慮しているためであろうと考えられる。
また，本件発明の特許請求の範囲に，構成要

件として，『課題』が記載されていると，裁判
所は，その構成要件となっている『課題』を本
件発明の課題と認定する割合が高くなり，また，
本件発明と主引用発明との間におけるその課題
の共通性を判断している裁判例の割合も高くな
る傾向がみられた（図３，図４を参照）。
一般論としては，本件発明の特許請求の範囲
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に『課題』が記載されていなくとも，本件発明
の課題は明細書の記載全体および周知技術から
認定される。よって，複数の課題が明細書に記
載されているような場合には，出願人・権利者
が進歩性を主張するために強調すべきと考えて
いる重要な課題が本件発明の課題として認定さ
れるとは限らない。一方，出願人・権利者が引
用発明との差異を強調するために，特許請求の
範囲に『課題』を記載すると，裁判所は，当該
課題を構成要件としてだけでなく，当該課題が
本件発明の重要な課題であると捉え，主引用発
明から本件発明に至る容易想到性を判断する際
に当該課題と主引用発明の課題との共通性を考
慮して動機付けの有無を検討するものと考えら
れる。
なお，特許請求の範囲に『課題』を記載する

と，権利範囲がそれだけ限定的に解釈されるお
それがある。そのため，権利行使の場面におい
ては，出願人・権利者にとって好ましくないこ
とにもなりかねない。また，特許請求の範囲に
『課題』を記載すると，特許請求の範囲が広す
ぎるなどの記載不備の無効理由が生じるおそれ
もある。
特許請求の範囲に『課題』を記載するにあた
ってはこれらのおそれが生じないように十分に
検討することが必要ではあるものの，記載した
『課題』によって，引用発明との差異が明確に
なり進歩性を主張しやすくなると考えられる。
これらのことから，出願人・権利者が，本件
発明と主引用発明との課題の共通性に基づいて
進歩性を主張するにあたり，次のような検討を
行うことを提案する。
① 本件発明の課題が，引用発明に対して，特
に主引用発明に対して差別化可能であるか
どうかを検討する。
② 本件発明が属する技術分野の当業者にとっ
て当該課題が周知であることは無いかを確
認・検討する。

③ 当該課題に基づいて主引用発明から本件発
明に到達する論理付けを否定出来るかどう
かを検討する。
④ 当該課題を特許請求の範囲に記載すること
によって，権利範囲が必要以上に減縮（限
定解釈）されるような影響は無いかどうか，
逆に，「請求の範囲が広すぎる」として無
効になることは無いかどうかを検討する。
以上の①～④について検討を行った結果，本

件発明の特許請求の範囲に『課題』を記載する
ことが可能である場合，その『課題』を特許請
求の範囲に記載した上で，本件発明と主引用発
明との課題の相違に基づく進歩性の主張をすべ
きであろう。また，出願時において，特許請求
の範囲に記載しないまでも，明細書中に複数の
課題を記載しておくことで，補正または訂正時
に主引用発明との差異を明確にでき得る課題を
適切に選択して特許請求の範囲に記載すること
も可能となり，本件発明の進歩性をより強く主
張できるであろう。
一方，無効審判請求人の立場では，「審査基準」

にあるように，できる限り，本件発明の課題，
特に，本件出願明細書中の【発明が解決しよう
とする課題】の項に記載された課題と同一の課
題が記載された文献を主引用発明として選択す
るようにし，また，その主引用発明に副引用発
明を適用する際の動機付けの観点として，当該
課題が記載または示唆されている文献を副引用
発明として選択して，主引用発明と副引用発明
との課題の共通性を根拠とした進歩性否定の主
張を検討することが有効であろう。
さらに，本件発明の特許請求の範囲に『課題』

が記載されていると，裁判所がその『課題』を
本件発明の重要な課題として認定し，かつ，そ
の課題と主引用発明の課題の共通性の有無を認
定した上で，本件発明の進歩性の有無を判断す
る可能性が高いと思われる。その際，当該課題
と主引用発明の課題との共通性が無いと，その

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 2　2018 181

認定に基づいて本件発明の進歩性が認められる
場合がある。そのため，特許請求の範囲に記載
された『課題』について，上述した①～④の点
を逆の立場から検討し，特に当該課題が記載さ
れている文献を改めて主引用発明として選択す
ることで，本件発明の進歩性を否定する主張を
より強いものとすることができるであろう。

6 ．	おわりに

進歩性なしとの拒絶理由または主張に対する
反論として，本件発明と主引用発明との課題の
共通性，もしくは，主引用発明と副引用発明と
の課題の共通性を検討することは，実務上多い
と思われる。本稿では，出願人・権利者の立場
または無効審判請求人の立場から，本件発明と
主引用発明との課題の共通性に基づく進歩性の
有無に関して，どのように主張すればより効果
的なものになるかについて提言した。
そして，『課題』を特許請求の範囲の構成要

件として記載しておくことで，裁判所は，当該
記載された『課題』を本件発明の課題として認
定した上で，本件発明と主引用発明との課題の
共通性を判断する場合が多いと考えられるた
め，当事者にとって，裁判結果の予測可能性が
高まるといえるであろう。さらには，審理にお
ける争点整理のしやすさといった点から，訴訟

経済的にも好ましいといえる。
本稿が，出願人・権利者にとって，また，無
効審判請求人にとって，課題の共通性の点から
本件発明の進歩性の有無を検討し，主張する際
の一助となれば幸いである。
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