
平成14年特許法改正により導入された先行技

術文献情報開示制度（特許法36条４項２号）に

対しては，いわゆる「当面の運用」（特許・実

用新案審査基準（以下「審査基準」という）第

３章先行技術文献開示要件の『（別添）先行技

1 ．はじめに

術文献情報開示要件の当面の運用』）が適用さ

れてきた１）。

「当面の運用」では，「導入当初において制度

の浸透を図ることによって全体として迅速な審

査が達成されることが最も重要であるとの観点

から，審査官が先行技術文献情報開示要件を満

たさないと認める場合であっても，基本的に特

許法48条の７の通知２）は行わないこととし，当

該出願に対して他の要件について第１回目の拒

絶理由を通知する場合に，先行技術文献情報開

示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に付

記する」とされた１）。

かかる運用に対し，特許庁は「本制度の浸透

状況について調査を行ってきましたが，最近６
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の審査における運用と「特許を受けようとする者」
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抄　録 平成14年特許法改正により導入された先行技術文献情報開示制度では，その浸透を図るた
めにいわゆる「当面の運用」が行われてきたが，平成18年４月30日をもってその運用は終了した。
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回目の拒絶理由を通知する場合に，先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に
付記する」とされていた。2005年度特許第１委員会第３小委員会では，「当面の運用」における付記
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を提出した。また，特許法36条４項２号においては，「関連する文献公知発明のうち，特許を受けよ
うとする者が特許出願の時に知つているもの」の範囲が明確ではないという問題が以前より指摘され
ている。本稿では，上記した付記の実態並びに意見書の概要について紹介するとともに，特許法36条
４項２号の解釈について一考察を試みる。
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ヶ月の先行技術文献情報開示要件を満たす出願

（平成18年１月18日現在）は，全体の約98％に

達しており，本制度が十分に浸透したと考えら

れます」として，平成18年４月30日をもって

「当面の運用」を終了し，平成18年５月１日以

降に審査される案件から，本運用を開始するこ

ととした。

これまでのところ，本制度は特段の支障なく

運用されているものの，本制度については「関

連する文献公知発明のうち，特許を受けようと

する者が特許出願の時に知つているもの」の範

囲が条文等から明確に把握できないという問題

が，改正当初より指摘されている３），４）。

2005年度特許第１委員会第３小委員会では，

「当面の運用」が終了するのに際し，「当面の運

用」における付記の実態について調査するとと

もに，特許庁調整課審査基準室（以下「審査基

準室」という）に対して，平成18年２月２日付

けで本制度の今後の運用に関する意見書を提出

した。本稿では，上記した付記の実態並びに意

見書の概要について紹介する。

また，「特許を受けようとする者が特許出願

の時に知つているもの」における「特許を受け

ようとする者」が法人である場合の解釈に関し

ては，「その法人の名の下において過去に行っ

た行為に係る発明についてはすべて『知ってい

る発明』と解される」との解釈が特許庁から公

表されている５），６）。しかし，この解釈によれば，

出願人たる法人は多大な調査義務を負うことに

なるのではないかとの危惧の声が会員企業から

あがっている。

そこで，本稿では「当面の運用」が終了した

この機会に，改めて特許法36条４項２号の解釈

について一考察を試みることとした。

本制度に係る特許法36条４項２号は，「特許

を受けようとする者」が特許出願の時に特許を

2 ．先行技術文献情報開示制度の趣旨

受けようとする発明に関連する発明を知ってい

る場合には，その関連する発明が記載された刊

行物の名称，その他その文献公知発明に関する

情報の所在（以下「先行技術文献情報」という）

を発明の詳細な説明に記載しなければならない

旨（以下「先行技術文献情報開示要件」という）

を規定している。

出願人によって先行技術文献情報が提示され

れば，迅速な審査に寄与するだけでなく，特許

を受けようとする発明と先行技術との関係の的

確な評価ができるので，権利の安定化にも資す

ることとなるというのが本制度導入の趣旨であ

る１）。

上記したように，審査基準の「当面の運用」

においては，特許法48条の７の通知は原則とし

て行わず，先行技術文献情報開示要件を満たさ

ない旨を拒絶理由通知に付記するとされてい

る。さらに，審査基準では，「第48条の７の通

知と他の要件についての拒絶理由の通知とを同

時に行うことも可能ではあるが，前者は基本的

に審査に際して有用である先行技術文献情報を

事前に得るために行うものであるので好ましく

ない。ただし，例えば，発明の詳細な説明に従

来技術の内容は記載されているが，当該従来技

術に対応する先行技術文献情報が記載されてお

らず，先行技術文献情報開示要件を満たさない

と認められる出願について，新規性・進歩性等

の判断のために当該先行技術文献情報が必要な

場合には，審査官は，第48条の７の通知と第１

回目の拒絶理由の通知（当該先行技術文献情報

に係る文献公知発明を引用しないものに限る。

以下同様。）とを同時に行ったり，１回目の拒

絶理由を通知した後に第48条の７の通知を行う

ことができる」とされている１）。

また，審査官が開示文献よりも関連性の高い

文献を知得している場合は，特許法48条の７の

3 ． ｢当面の運用｣における付記の実態
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通知は行わず，通常の拒絶理由通知を行うとさ

れている３）。

しかし，2005年度特許第１委員会第３小委員

会において実際に付記がなされた事例を調査・

検討した結果，明細書中に先行技術文献情報を

開示しているにもかかわらず，同一出願人によ

る文献を引用した特許法29条１項３号及び同法

29条２項適用の拒絶理由通知と同時に，付記あ

るいは特許法48条の７の通知がなされているケ

ースが複数発見された。

先行技術文献情報開示要件の判断は，先行技

術文献情報開示が不適切な場合，発明に関連の

ある文献公知発明を出願時に特許を受けようと

する者，すなわち出願人が知っていた蓋然性が

高いかどうかを基準としてなされる旨，審査基

準には記載されている１）。さらに，『平成14年

産業財産権法の解説』によれば，出願人が法人

である場合には，その法人の名の下において過

去に行った行為に係る発明については「知って

いる発明」と解されるとされている５）。

上記した付記等の事案では，発見された引用

文献が法人たる出願人の名の下においてなされ

た過去の出願等であったことから，出願人の注

意を喚起する意味もあって，付記あるいは特許

法48条の７の通知がなされたものと推察され

る。

いずれにしても，上記したような付記あるい

は通知に相当する内容が，「当面の運用」終了

後に特許法48条の７の通知として発行されるこ

とは会員企業にとって好ましくないとの考えか

ら，上記した審査基準の内容に沿った審査の運

用の徹底を求めるとともに，「特許を受けよう

とする者が特許出願の時に知つているもの」の

判断について弾力的な運用を求めるため審査基

準室に対して意見書を提出した。意見書の概要

は，以下の通りである。

4 ．本制度の今後の運用に関する意見書

＜意見①＞引用文献による実体的な拒絶理由

通知とともに，特許法48条の７の通知を行うこ

とがないように，審査基準に則った審査の運用

を徹底していただきたい。

＜意見②＞先行技術文献情報開示制度は，導

入当初からその判断基準が明確でないとの指摘

がある。先行技術文献情報開示要件に関する判

断基準を明確にすべく，具体的な判断事例の提

供をお願いしたい。

＜意見③＞特許法36条４項２号の「特許を受

けようとする者が特許出願の時に知っている」

に関し，出願人が法人である場合，「その法人

の名の下において過去に行った行為にかかる発

明については『知っている発明』と解される」

とする特許庁の解釈５），６）は，適用範囲が広す

ぎるとする会員企業からの指摘があり，審査に

おいては弾力的な運用をお願いしたい。

上記意見③でも触れたように，特許法36条４

項２号（以下「本条項」という）の適用において，

出願人が法人である場合に問題となるのは，本

条項中の「特許を受けようとする者が特許出願

の時に知つているもの」の解釈についてである。

特許庁は上記したように，「その法人の名の

下において過去に行った行為に係る発明につい

ては『知っている発明』と解される」としている。

さらに，審査基準室は「先行技術文献情報開

示要件の審査基準に対するご意見と回答及び主

な修正点」（2002年７月）の【問４】に対する

【回答】において，「当該出願の発明者とは他部

署における発明に関してなされた特許出願にか

かる文献公知発明であっても，同一出願人の出

願であれば，当然出願人が知っているものとみ

なされます」との見解を示している６）。

これに対し，2005年度特許第１委員会第３小

5 ． ｢特許を受けようとする者｣が法人
である場合における特許法36条４
項２号の解釈に関する一考察
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委員会で検討した結果，出願人が法人である場

合であっても，「特許を受けようとする者」は

「出願に関与した自然人たる個人」と解釈する

ことが望ましいのではないかとの考えに至っ

た。以下，その論拠について説明する。

そもそも本条項では，「その発明に関連する

文献公知発明のうち」との文言に引き続き，

「特許を受けようとする者が特許出願の時に知

つているもの」との限定がなされている。この

限定は，立法経緯において「積極的な先行技術

の調査義務を課することや，出願時以降も先行

技術を常に補充・追加する義務を出願人に課す

ることは出願人に過度な負担となるおそれがあ

る」７），８）との意見から，「積極的に知らないも

のを調査する義務」や「出願時以降に調査を継

続する義務」がないことを確認的に規定するた

めになされたものであると解される。

一方で，条文には「関連する文献公知発明」

に関する明確な定義規定はない。従来，特許法

29条１項３号の「文献公知発明」は，出願にか

かる発明との関連において，新規性（特許法29

条１項）あるいは進歩性（特許法29条２項）の

観点から，「特許性を否定する」か「否定しな

い」かの判断につき，審査，審判，裁判等の

様々な場で検証され明確化されてきた。これに

対して本条項の「文献公知発明」と出願にかか

る発明との「関連性」については今まで議論さ

れたことはほとんどない。

本来，この先行技術文献開示制度は「出願人

が有する先行技術調査の結果が開示され，特許

審査に活用すること」を「特許審査手続におけ

る信義誠実義務の具体化として法定」５），７），８）す

るとして導入が図られたものである。この点に

おいては，米国において誠実義務（duty of

candor）と善意の義務（good faith）のもとに

情報開示義務（duty of disclosure）が課せら

れていることと考え方は共通する。

ところで，一般に「先行技術調査」は，通常

調査を行った者による主観が入るものである。

加えて，その事前の先行技術調査を基礎にして，

当該発明と関連するか否かを「判断する」こと

もまた，主観的判断に基づくものである。

そうとすると，上記したこの制度の立法経緯

や立法趣旨等に鑑みて，「関連する文献公知発

明」は，出願人による主観的な見解である先行

技術調査によって見出された文献公知発明を基

礎にして，出願人が主観的に「関連する」か否

かを判断し，さらには出願に係る発明にどの程

度関連性のあるものまでを記載するべきかにつ

いても，出願人の主観的な判断に従い「信義誠

実義務」に照らして決定すれば足りると解する

ことができる。

そして，その「主観的な判断」は，本来自然

人たる個人がなすべきものであり，本条項が自然

人たる個人を判断主体とすることを前提として立

法化されたものであると考えることができる。

これに対して，「法人」は法上の権利義務の

主体となり得るものの（民法43条），基本的に

は「判断する」という意思の主体となることは

なく，「主観的に判断する」主体となることも

通常ないと思われる９）。

したがって，本条項の適用にあたり，上記し

たように主観的な見解である先行技術調査によ

って見出された文献公知発明を基礎にして，

「関連するか否か」という「主観的な判断」で

足りるとするならば，たとえ出願人が法人であ

る場合であっても，実質的には「その出願に関

与した自然人たる個人」が本条項の判断主体で

あると考えることができる。

以上の解釈に依拠すれば，出願人が法人であ

る場合は，本条項中「特許を受けようとする者

が特許出願の時に知つているもの」を判断する

際，「特許を受けようとする者」は，実際に先

行技術調査を行い関連するか否かを判断した

「出願に関与した自然人たる個人」であると解

釈しても実質的に問題はないと思われる。
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ちなみに，「特許を受けようとする者」が法

人である場合にその主体を「出願に関与した自

然人たる個人」であると解したとしても，「法

人との関係で出願に関与した自然人たる個人」

に課せられる相当の注意義務を考慮すれば，そ

の注意義務の範囲において，審査基準にあるよ

うな判断基準に従って，審査官が特許法48条の

７の通知を行うことに何ら問題となるところは

ないと考えられる。

例えば，当該出願の発明者が法人の名の下に

なした自分自身の出願等にかかる文献公知発明

に関しては，当然知っている蓋然性が高いと判

断されるのが相当であろう。

以上の解釈によれば，出願人が法人である場

合であっても，本条項の比較的妥当な運用がな

されるものと考えられる。

先行技術文献情報開示制度が導入された当

時，審査のばらつきを調整するために「３名の

審査官で相互にチェックする体制」とし，「事

例集を作成し審査に活用する」との見解が特許

庁から示されていた３）。しかし，現在のところ

事例集の発行は予定されておらず，また，「当

面の運用」終了後は，一人の審査官により先行

技術文献情報開示要件が判断されることとなる

と考えられ，審査官の間で判断のばらつきを招

来する虞もある。したがって，本制度の今後の

運用状況については，注意深く見守る必要があ

る。

また，本制度は，先行する特許文献の乏しい

「ビジネス方法の特許」の出願が盛んに行われ

ていた時期の法改正であり10），11），「ビジネス方

法の特許」に関する一連の出願が落ち着いた現

在ではその存在意義も変化している。今後は本

来の制度趣旨である「審査の迅速化」の目的に

沿った適切な運用がなされることを期待する。

なお，本稿は，2005年度特許第１委員会第３

6 ．おわりに

小委員会のメンバーである川本純次（宇部興

産），原　拓実（東芝），為山太郎（帝人知的財

産センター），板垣浩之（凸版印刷），大部彩子

（小松製作所），神川由美子（大日本住友製薬），

小池洋二郎（豊田中央研究所），下坂直樹（日

本電気），田辺尚美（旭硝子），早川　信（東陶

機器），宮本昌宏（JSR）が担当した。
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