
《出願が減ってきた！》
　６月１４日の日経産業新聞に「昨年

　商標出願１６％減　不況で新商品開

発滞る」という見出しの記事が出た。

その２日前の特許庁年次報告がニュ

ースソースになっており、これを見

ると昨年の特許出願は一昨年比マイ

ナス１％であった。

　今年に入って特許出願の減少傾向

が顕著になり、６月末までの半年間

の特許出願件数は１５万６千件台にと

どまったようだ。これは、昨年比マ

イナス９％前後であり､５～６月の２ヶ

月間を昨年と対比するとマイナス１５

％になる（出願番号対比で推計）。

　コスト削減のために出願する発明

を厳選することは、以前から広く行

われており、今に始まったことでは

ないが、今回の経済危機はインパク

トが非常に大きい。また、新規の開

発・事業自体が滞っているところか

ら、出願の停滞が顕著になっている。

《流れが変わった進歩性の判断》
　平成１２年に改定された「特許・実

用新案　審査基準」（H12審査基準）
は、進歩性の判断について「平成６

年改正特許法等における審査及び審

判の運用指針」（H6運用指針）におけ
る「論理づけ」を再構成している。

誤解を恐れず大胆に要約すれば、以

下の通りである。

【H６運用指針】
引例中に積極的な動機づけ（課

題の記載、内容の示唆など）がな

ければ進歩性を否定できない。

【H１２審査基準】
課題の共通性がなくても技術分

野の関連性があれば動機づけと

なり得る。

　この審査基準の改定と前後して、

進歩性で拒絶される特許出願が大幅

に増加した。拒絶査定不服審判の請

求不成立（拒絶審決）率で見ると、平

成１１年までは２０％台だったが、平成

１２年には３１％、平成１４年には４６％

となり、平成１８年には５８％となった。

　昨年１２月の「冷凍フライ食品」特

許無効審決の取消に係る平成２０年（行

ケ）第10194号判決（知財高裁・塚原裁
判長／知財高裁所長）は、この“課

題の共通性がなくても技術分野の関

連性があれば動機づけとなり得る”

とするH12審査基準を事実上否定し
た判断として注目したい。

　進歩性判断の流れが変わったと実

感させるのは、今年１月の「回路用

接続部材」特許出願拒絶審決の取消

に係る平成２０年（行ケ）第10096号判
決（知財高裁・飯村裁判長）であり、

以下の通り、示唆に富む判断が示さ

れた。

【平成２０年（行ケ）第10096号｢回路用
接続部材｣事件判決で示された判断】

「…発明の特徴点（先行技術と相

違する構成）は，当該発明が目的

とした課題を解決するためのも

のであるから，容易想到性の有

無を客観的に判断するためには

…（中略）…当該発明が目的と

する課題を的確に把握すること

が必要不可欠である。

　そして、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

　最近、二つの変化を感じている。一つは出願の減少であり、これは昨今の

経済危機の直接的な影響であろう。もう一つは、進歩性（特許法２９条２項）の判

断である。特許庁の審査基準に変更はないが、知財高裁の判断が明らかに変

化し、それに引き付けられるように特許庁審判の傾向も変化している。
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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。

　さらに，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」

《その後の知財高裁判決》
　上掲の進歩性に関する１００９６

号判決の判断は、その後の知財高裁

判決にも引き継がれた。今年３月か

ら４月に、下記の３件の特許出願拒

絶審決の取消に係る判決が出た。

「キシリトール調合物」事件

　　平成２０年（行ケ）第１０２６１号

「エアセルラー緩衝シート」事件　

　　平成２０年（行ケ）第１０１５３号

「ラチェット機構」事件

　　平成２０年（行ケ）第１０１２１号

　誤解を恐れずに単純化すれば、「課

題の共通性がなくても技術分野の関

連性があれば動機づけとなり得る」

とするH12審査基準が否定され、「引
例中に積極的な動機づけ（課題の記

載、内容の示唆など）がなければ進

歩性を否定できない」とするH6運用
指針が事実上復活した、ということ

であり、進歩性の判断は緩やかにな

った、と言えよう。

　過去の例を見れば、高裁判決の流

れが変わると特許庁審判の流れが変

わり、やがて審査基準や運用指針な

どが変更されて審査の傾向が変わっ

てくる。進歩性判断の新しい傾向に

マッチした知財戦略、発明の権利化

対策が必要になるだろう。

《厳選された強い特許の時代》
　H12審査基準の厳しい進歩性判断
が否定されるからといって、そのま

ま先祖がえりすることはない。例え

ば、異議申立制度が付与後異議制度

を経て廃止された時代のような、発

明性や特許性に問題のある特許が目

だって増えた時代に戻ることはない

だろう。

　アイデアの域を出ない発明や、発

明の構成が明細書で充分に説明され

ていない発明や、クレームでの特定

に不十分さが残る発明は、仮にH6運
用指針の下であれば特許になったと

しても、これからは保護されること

がない。あくまでも、発明自体がシ

ッカリしていて、クレームや明細書

も充分に記載されている場合にのみ、

緩やかになった進歩性の判断基準が

適用されて保護される、と言えよう。

つまり、厳選された強い特許の時代

がやってくる、と思われる。そして、

このような新しいプロパテント時代

には、権利化の目的と権利化後の戦

略に応じて出願を使い分けることが

大切になってくる。

　少し長くなるが、知財高裁元判事

である宍戸充弁護士の対談における

発言を引用する。

【宍戸元裁判官の発言】

「従来のようなクレームをでき

るだけ広く書くというやりかた

は、そろそろ限界に近づいてい

るように思うんですよ。確実に

権利をとることと、第三者を広

く排除できる権利とすることを

一つの明細書でやろうとすると、

無理が起きるのではないか。つ

まり、自分の会社の技術を守る

ためにする発明というのは、少々

狭くなってもしっかり権利がと

れるクレームにする。一方、そ

の周辺で第三者を排除したいと

いう場合には、別の明細書でも

っと広いクレームとして、もし

も、権利化に失敗したとしても、

公知技術になってしまうから、

第三者による独占の心配はなく

なるという効果がある。そうい

う考えも、少し必要になってく

るんじゃないですかね。

　一つの明細書で全部賄おうと

するから、難しくなる。先ほど

のリパーゼ事件の最初の出願は

ちゃんとRaリパーゼと書いてき
っちり権利をとっています。そ

ういう考えも、少しは必要にな

ってくるんじゃないですかね。」

（『パテント』誌２００９年７月号

　１３ページ）

　東京地裁知財部、東京高裁知財部

および知財高裁において数多くの特

許事件をみてこられた宍戸弁護士の

ご発言は、権利化の目的と権利化後

の戦略に応じて出願を使い分ける、

という点で明確かつ明快である。

　未曾有の経済危機の中で、出願減

少と進歩性判断の流れの変化が同時

に進行している。経済危機のトンネ

ルを抜けた先には、今までと違う新

しい時代が待っている。その時代は、

きっと“厳選された強い特許の時代”

になるにちがいない、と考えている。

以上


