
平成12年12月，平成15年10月と特許請求の範

囲及び明細書（以下，「明細書等」とする。）の

記載要件に関する審査基準の改訂が行われてき

た。これらの改訂された審査基準は，改訂後に

特許庁で審査される特許出願にも遡及適用され

る。すなわち，特許出願時とは異なる審査基準

1 ．はじめに

により特許法第36条の明細書等の記載要件違反

（以下，「36条違反」とする。）の有無が判断さ

れている。

このような特許庁での明細書等の記載要件の

判断に対して，知財高裁で争った判決例が多く

見られるようになっている。また，特許権の侵

害訴訟においても36条違反により特許無効（権

利濫用）を主張している判決例も見られるよう

になっている。この明細書等の記載要件に関す

る特許庁と裁判所の判断を比較し，分析するこ

とは，特許を出願する観点，訴訟における攻撃

及び防御の観点においても重要である。本稿で

は明細書等の記載要件に関する特許庁と裁判所

との判断を比較することにより特許出願時の留

意点，訴訟における攻撃及び防御の留意点につ

いて検討した。

なお，本稿は，2006年度特許第２委員会の

戸田裕二委員長（日立技術情報サービス），

本山泰委員長代理（日本電信電話）をはじめ，
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同委員会第６小委員会の寺尾賢（住友ベークラ

イト，小委員長），和田洪徳（TDK，小委員長

補佐），植田純人（日立製作所），江守英太（エ

ーザイ），勝間義浩（大日本スクリーン製造），

櫻井剛（東レ知的財産センター），島村英伯

（キリンビール），仙石裕二（アドヴィックス），

曽部真章（日本電気），高沢明弘（富士フイル

ム）が作成した。

特許法第36条（以下，「36条」とする。）と審

査基準の変遷を表１に示す。明細書等の記載要

件については平成６年に大きな改正があり，平

成14年に先行技術文献情報開示要件が追加され

て現在に至っている。

平成５年６月に，それまでの一般審査基準と

産業別審査基準を統合した審査基準が作成され

た。平成６年に特許法の大きな改正があったこ

とから，特許庁から平成６年改正特許法の運

用１，２）が発表されている。その後，明細書等の

記載要件に関しては，平成12年及び平成15年に

改訂がなされている。

なお，現在の審査基準は平成７年７月１日以

降の出願に対して適用されるが，平成12年の改

訂が適用されるのは平成12年12月28日以降に審

査されるもの，平成15年の改訂が適用されるの

は平成15年10月22日以降に審査されるものに限

られる。

（1）平成６年の運用指針１，２）

平成６年の特許法改正によって，いわゆる実

施可能要件，発明の明確性要件及び簡潔性要件

が規定されたため，これらの具体的な基準や違

反の類型が発表された。

2．2 審査基準

2．1 特許法第36条の規定

2 ．特許法第36条の規定と審査基準

（2）平成12年の審査基準改訂

いわゆる特殊パラメータ発明やプロダクト・

バイ・プロセス・クレームに対応するため，発

明の明確性要件について，違反の類型が追加さ

れた。これにより，機能・特性等による物の特

定や製造方法による物の特定を含む発明に対す

る明確性要件の基準が明確となった。

（3）平成15年の審査基準改訂３）

それまで形式的な運用しかなされていなかっ

た，いわゆるサポート要件について違反の類型

が追加された。これにより，開示内容が不十分

であるにも拘らず広範な発明が請求項に記載さ

れた出願をサポート要件違反によって拒絶でき

ることとなった。

なお，実施可能要件に関しても後発的立証に

ついての基準が厳しくなっている。

このように36条の改正及び審査基準の整備が

進むなか，36条の拒絶理由通知率が増加してい

るという声も多い。したがって，迅速かつ有効

な権利取得のためには，明細書等の記載要件を

考慮して特許出願を行うことが以前に増して重

要になってきている。

36条違反に関する判決例を侵害訴訟と審決取

消訴訟とに大別し，統計的な検討を行った。

（1）判決例の抽出方法

データベースとして知的財産裁判例集４）を使

用して，裁判年月日が平成18年10月31日までの

判決に，キーワードとして“特許権”，“民事訴

訟”及び“権利の濫用＋104条の３”を掛け合

わせ，246件の判決例を抽出した。

3．1 侵害訴訟

3 ． 36条違反に関する判決例の統計的
検討
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注： 

表１　特許法第36条と審査基準の変換
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（2）判決例の分析

上記246件の判決例のうち，被告が36条違反

で特許無効を主張した案件は62件であった。こ

の62件を技術分野で分類した（図１）。技術分

野の分類は，国際特許分類を参考にしながら請

求項の記載に基づき分類した。なお，ソフトウ

エア関連の発明は「物理分野」，生活用品等は

「その他」に分類した（以下，本稿では同じ基

準にて分類を行った）。

図１より，「物理」及び「化学」の技術分野

において，36条違反による特許無効の主張が多

いことが認められた。

また，上記62件のうち裁判所が判断を示した

ものは15件（24％）であり，その他は36条違反

以外の理由（新規性・進歩性等）に基づいて判

断された。この15件のうち，裁判所が36条違反

で特許無効を認めたものは８件であった。

これらより，36条違反による特許無効の主張

に対して，裁判所が判断するケースに加え，36

条違反で特許無効を認めているケースも予想以

上に多く，侵害訴訟において36条違反で特許無

効を主張することも有効と考えられる。

なお，36条違反による特許無効の主張に対し

て裁判所が判断した事件には，例えば「育苗ポ

ット事件（平成15（ワ）889）」，「根尖位置検出装

置事件（平成13（ワ）1334）」，「畳クセ取り縫着

事件（平成11（ワ）3968）」等が挙げられる。ま

た，36条違反で特許無効が認められた事件には，

例えば「育苗ポット事件（平成15（ワ）889）」等

が挙げられる。

（1）判決例の抽出方法

侵害訴訟の場合と同様に知的財産裁判例集４）

を使用して，裁判年月日が平成18年10月31日ま

での判決に，キーワードとして“特許権”，“行

政訴訟”及び“36条”を掛け合わせ，307件の

判決例を抽出した。

（2）判決例の分析

上記307件の判決例のうち，36条違反が主張

された案件は183件であった。このうち，裁判

所が判断した案件は139件（76％）で，36条違

反が認められた案件は85件（61％）であった。

この183件を審判種類および技術分野で分類し

た（図２，図３）。

無効審判は，一般的に他の審判等に比較して

請求件数が少ないにも拘らず，図２に示すよう

に，183件中半数にも及んでいた。

3．2 審決取消訴訟
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図１　技術分野別の分類

図３　技術分野別の分類

図２　審判種類別の分類
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また，予想された通り，一般的に他の分野に

比較して発明の効果の予見性が低いといわれる

化学分野の割合が多いことが確認された。

（3）技術分野別の36条違反の認定割合

裁判所が36条違反ありと認定した割合を技術

分野別に整理すると以下のとおりとなった（図

４）。

図４より，化学分野では36条違反が認められ

た割合が高く，電気分野では低いことが認めら

れた。

（4）特許庁と裁判所の判断の比較

36条違反に関する特許庁と裁判所の判断の相

違について，図５に示す。

特許庁の判断が裁判所で取り消された割合

は，20％以上もあることが認められた。

この特許庁と裁判所との判断が相違した判決

例を時系列的に図６に示す（図中，「○」は36

条違反なし，「×」は，36条違反ありを表す）。

図６に示すように，最近は，特許庁で36条違

反とされた判断について裁判所では36条違反で

はないとされる判決例が多くなっている。

次に，判断が異なったものについて，技術分

野別に整理した（表２）。

電気，物理分野では，36条違反について特許

庁が厳しく判断しており，機械，化学分野では

裁判所が厳しく判断していると認められる。

上述したように特許庁と裁判所とで判断が異

なった判決例では，技術分野によって特徴的な

傾向が認められた。そこで，判断が異なった判

決例について技術分野別に紹介し，実務への指

針を検討する。併せて，記載要件が問題となり

やすいパラメータを用いた発明の判決例も検討

4 ．判決例の紹介と実務への指針
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図４　技術分野別の36条違反の認定割合

図５　特許庁と裁判所との判断の相違

図６　判断が異なる判決例の年度別件数

表２　技術分野別の件数

技術分野
特許庁：○ 特許庁：×
裁判所：× 裁判所：○

電気 ０ ６
物理 ０ ６
機械 ３ ０
化学 ６ ３

「○」：36条違反なし
「×」：36条違反あり
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する。

裁判所で36条違反とされた判決例と，違反と

されなかった判決例を，それぞれ１件ずつ検討

する。

（1）「電子写真複写機用クリーニングブレー

ド」事件

１）事件番号：平成13（行ケ）209

２）36条の判断：無効審判で36条４項（実施

可能要件）違反ではないと判断されたが，裁判

所で違反とされた事例である。

３）発明の概要：重量平均分子量（Mw）と

数平均分子量（Mn）の比（Mw/Mn）が，

GPC法の測定によって２以下である分子量分布

を有するポリオールとポリイソシアネートとを

反応させてなるウレタンゴムからなる電子写真

複写機用クリーニングブレードに関する。

４）争点：周知慣用手段であるGPC法の測定

条件を具体的に記載しなかったことが実施可能

要件違反とされるかが争点となった。

５）特許庁の判断：GPC法の測定条件として

適切な条件を選択することは当業者が通常行う

ことであり，その詳細な測定条件の記載がない

からといって，当業者が本件発明を容易に実施

することができないとはいえないと判断した。

６）裁判所の判断：明細書には，比

（Mw/Mn）の値が２以下であるポリオールを

どのように求めればよいのか記載されていない

ことになり，原材料としてどのようなポリオー

ルを用いればよいのか当業者は理解できないか

ら，当業者が容易に本件発明を実施することが

できる程度に発明の構成が記載されているとは

認められないと判断した。

７）考察：裁判所は，GPC法においては条件

次第で比（Mw/Mn）の測定結果が変わること

は出願時に知られていたとの認定をし，さらに，

4．1 化学分野

比（Mw/Mn）について，明細書の記載は小数

点以下第一位までを有意なものとしているにも

拘らず，明細書には具体的な求め方に関する記

載がないと認定した上で，本件発明は実施不可

能との判断をしており，妥当な判断と考える。

（2）「アラキドン酸を含む真菌油」事件

１）事件番号：平成15（行ケ）467

２）36条の判断：異議申立で36条４項（実施

可能要件）違反と判断されたが，裁判所で違反

とされなかった事例である。

３）発明の概要：少なくとも30％（出願時は

1 0％）のトリグリセリド形アラキドン酸

（ARA）及びARAの量の1/5を超えない量のエ

イコサペンタエン酸（EPA）を含む，モルテ

ィエレラ　アルピナ由来の未修飾の真菌油を含

む，調合乳組成物に関する。

４）争点：出願当初クレームに記載の発明は

実施可能であったが，その後のクレームの減縮

により，実施可能といえるかが争点となった。

５）特許庁の判断：明細書には，少なくとも

30％のトリグリセリド形ARAを含む真菌油を

得ることについての具体的開示はなく，当業者

が本件発明を容易に実施することができないと

判断した。

６）裁判所の判断：モルティエレラ　アルピ

ナにより約23％のARAを産生する方法と，さ

らに，高温（25～30℃）で培養するとARAを

多く生成する傾向があることも記載されている

から，適当な菌株を選び，明細書の記載内容を

基にして，当業者が通常選択できる範囲の培養

条件を設定して培養すれば，本件発明を実施す

ることは可能であると判断した。

７）考察：原告（特許権者）は，追試実験で

43％のARAが得られたことを証拠として裁判

所に提出しており，当該証拠が実施可能である

との認定の裏付けとなっているが，「少なくと

も30％のARA」を含む真菌油が産生されたこ
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とについて出願当初明細書に開示がないことか

ら，当業者が容易に本件発明を実施することが

できないとした特許庁の判断の方が好ましかっ

たと思われる。

（3）実務への指針

事件（1）からは，出願人としては，クレー

ムで測定法を規定する場合において，当該測定

法がたとえ出願時の周知慣用手段や技術常識で

あっても，第三者が明細書を見れば追試ができ

るかという客観的な立場に立って，その詳細な

条件についても具体的に記載すべきことがわか

る。特に，当該測定法が数値限定を伴う場合に

は，有効数字についても考慮すべきである５），６）。

事件（2）からは，出願人としては，将来の

補正等を考慮して，権利化すべき発明について

は実施可能要件違反を訴求されないように明細

書を記載すべきことがわかる。補正時には，補

正後の発明が実施可能要件を満たしているかに

ついて留意すべきである。また，化学分野では

一般的に実施例での開示に比較してクレームを

広く請求するケースが多い。このような場合，

実施例でサポートされない範囲については容易

に実施できないとする36条違反の特許無効を主

張されたとしても，「当該範囲について明細書

にどのような条件にすると何が得られるのか」

について具体的に記載しておけば，当該範囲を

サポートする追試結果が参酌され，無効を回避

できる場合もあることを検討すべきである７）。

一方，特許無効を主張する側としては，明細

書の記載だけで実施可能か否かを判断せず，周

知慣用手段や技術常識も参酌して実施不可能と

考える場合に，無効の根拠として採用すること

を検討すべきである。

裁判所で36条違反とされなかった判決例を２

件紹介する。

4．2 電気分野

（1）「根尖位置検出装置」事件

１）事件番号：平成14（行ケ）293

２）36条の判断：無効審判で36条３項（実施

可能要件）違反と判断されたが，裁判所では違

反ではないと判断された事例である。

３）発明の概要：歯の根尖位置を検出するた

めに，歯の内部に挿入する測定用電極と歯茎等

に設ける口腔電極との間に異なる周波数の信号

を印加し，その信号より得られる根管内のイン

ピーダンス比を算出し，その変化を検知するこ

とで歯の根尖の位置を検出する根尖位置検出装

置に関する。

４）争点：請求項の「インピーダンス比」を

算出する方法として，明細書では「電圧比」を

算出する方法のみが記載されている。「電圧比」

を算出する方法のみの記載で，「インピーダン

ス比」の算出が当業者にとって容易に実施でき

るかどうかが争点となった。

５）特許庁の判断：「電圧」とは異なる概念

である「インピーダンス」を求める際は，「電

圧」を，ω，５ωの角周波数を用いた場合の負

荷電流で除するべきものであり，請求項の「イ

ンピーダンス比」を検出する方法が明細書で具

体的に説明されておらず，当業者が容易に実施

できる程度に記載されているとは言えないと判

断した。

６）裁判所の判断：未知のインピーダンスを

測定する方法として，明細書で開示している電

圧電流計法が電気計測機器の技術分野において

慣用されている。根尖位置検出装置の分野にお

いても，インピーダンスの測定に代えて電圧を

測定するようにしたものが広く採用されてい

る。審決では，上記慣用技術を考慮していない。

以上より，明細書は当業者が容易に実施できる

程度に記載されていると判断した。

７）考察：請求項では「インピーダンス比を

算出」となっているが，明細書では直接インピ

ーダンス比を算出する構成ではなくインピーダ
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ンス比を間接的に算出する構成のみが開示され

ている。しかし，当業者において，直接インピ

ーダンス比を算出することは極めて困難である

点，及び，間接的測定は同技術分野に限らず電

気計測機器において広く慣用されている点を考

慮すれば，裁判所の判断は妥当と思われる。

（2）「安全確保集積回路チップ」事件

１）事件番号：平成12（行ケ）352

２）36条の判断：拒絶査定不服審判で36条３

項乃至５項（実施可能要件・構成要件）違反と

判断されたが，裁判所では違反ではないと判断

された事例である。

３）発明の概要：ヒューズ素子が初期状態か

ら不可逆的に状態変更された場合，メモリ制御

論理回路により，予め定められたメモリ領域に

記憶された安全確保データの変更を阻止する集

積回路チップに関する。

４）争点：明細書では具体的な回路構成が記

載されておらず，ブラックボックスを用いて記

載されている。明細書には，当業者が容易に実

施できる程度に発明の構成，効果が記載されて

いるかどうかが主な争点となった。

５）特許庁の判断：本願発明の主要な回路構

成が不明であって，明細書は当業者が実施可能

な程度に本願発明の構成，効果を開示されてい

るとは認められないと判断した。

６）裁判所の判断：具体的内容がブラックボ

ックスであるからといって直ちに電子回路の動

作を理解することができないとは言えない。本

願発明の各回路要素の動作及び集積回路チップ

の動作は明確であり，各回路要素の製作，実施

が不可能であるとは言えず，本願明細書の記載

が不明確であるとは言えないと判断した。

７）考察：裁判所は，電子回路は入力と出力

との関係によって作用と回路の機能とが特定さ

れるものであり，ブラックボックスで記載した

電子回路の機能が既知であるときは，電子回路

の特徴は回路自体にあるのではなく，それらの

接続関係にあり，電子回路の動作は個々の回路

要素の具体的構成の知識によらずとも個々の回

路要素の機能（又は入出力関係）及び個々の回

路要素間の接続関係によって理解することがで

きる，としており，妥当な判断だと思われる。

（3）実務への指針

事件（1）において，裁判所は，明細書の文

言が本来の技術用語の意味と若干乖離していた

としても，慣用的に使用されている技術である

ならば問題無いと判断している。また，事件

（2）では，明細書に具体的な回路構成は記載せ

ず，その構成の機能と他との接続関係とを示し

たブラックボックスで記載したとしても，その

ことのみでは違反とならないと判断した。この

分野においては，裁判所よりも特許庁のほうが

実施可能要件について，厳しく判断する傾向が

認められた。

しかし，出願人の立場としては，記載する文

言の意味を十分に吟味するとともに，各構成の

機能と他との接続関係とに加え，各構成自体に

ついても可能な限り詳細に記載することで訴訟

回避の可能性が高まるものと思われる。一方，

特許無効を主張する立場としては，訴訟におい

て36条違反を主張した場合，裁判所は出願人に

有利な判断を下す可能性があることに留意して

おく必要がある。この分野では，慣用技術，周

知技術を組み合わせることによって発明が構成

される場合が多いので，進歩性についての検討

を充分に行っておく必要がある。

裁判所で36条違反と判断された判決例を２件

紹介する。

（1）「海苔製造装置」事件

１）事件番号：平成10（行ケ）328

4．3 機械分野
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２）36条の判断：裁判所は，実施可能要件

（36条３項）違反なしとする無効審判における

特許庁の判断を誤りとした事例である。

３）発明の概要：海苔混濁液を入れたスノコ

枠を搬送チェーンで移動し，吸引脱水部等を経

て乾燥室（乾燥室チェーン）へ受け渡すことで

海苔を製造する装置に関し，「搬送チェーンの

間欠搬送作動にともなって，乾燥室チェーンも

同じ回数だけ間欠搬送作動する」（特徴１）こ

とを特徴とする。

４）争点：明細書には，１つの駆動機構によ

って，乾燥室チェーンが２回作動する間に搬送

チェーンが１回作動すると記載されている。し

かし，特徴１（同じ回数作動）の実現方法につ

いては，「１ピッチの位相差」をもって配設し

た２つの駆動機構を連結し，それぞれの「作動

を合成する」とだけ記載されている。そこで，

２つの駆動機構の連結の仕方が，当業者に容易

に実施可能な程度に記載されているかが争点と

なった。

５）特許庁の判断：図面のタイミングチャー

トに基づいて適宜の伝動機構を介して両チェー

ンを駆動させることは，当業者にとって容易で

あると判断した。

６）裁判所の判断：図面にはタイミングが示

されているものの，それのみであり，一つの駆

動機構と，もう一つの駆動機構とがどのように

連結し，どのようにして図面のようなタイミン

グの作動をするのかを示す記載は，明細書のど

こにも見出すことができず，当業者が容易に実

施できる程度に記載されているということはで

きないと判断した。

７）考察：駆動機構単体の構成を見る限り，

単に「１ピッチの位相差」をもって「作動を合

成する」だけで図面のタイミングの作動（即ち

請求項に記載された作動）を得ることは難しく，

２つの駆動機構の連結方法に何らかの工夫が必

要と思われる。従って，該作動を実現するため

に２つの駆動機構をどのように連結するかを示

す記載が見いだせないことを理由に，実施可能

要件違反を指摘した裁判所の判断は妥当である

と思われる。

（2）「畳床縫着方法」事件

１）事件番号：平成13（行ケ）140

２）36条の判断：裁判所は，旧36条４項（実

施可能要件）違反なしとする無効審判における

特許庁の判断を誤りとした事例である。

３）発明の概要：上前側（長辺の一方）を縫

着した後，下前側（長辺の他方）を縫着する際

に，下前側断面のあるべき位置（下前基準線）

を検出センサで確認する。さらに，実際の下前

側断面の位置と下前基準線とのずれ（離間隔）

を計算し，その離間隔分だけ下前側断面を押し

込みながら縫着する畳床縫着方法に関する。

４）争点：請求項１の構成要件Ａ「該下前側

の下前基準線（Ｌ）の位置を計算するために検

出センサ53で確認した後，該下前基準線（Ｌ）

から移動された畳床（5）の下前側における畳

幅方向の離間隔（X0）を計算しその計算値に

なるように畳床（5）を押し付け」が，容易に

実施可能かが争点となった。

５）特許庁の判断：構成要件Ａはその記載自

体から内容を理解し難いが，技術常識から理解

可能と判断した。

６）裁判所の判断：まず，構成要件Ａは，そ

の記載自体から意味を理解することができず，

また，構成要件Ａと同様の内容にすぎない発明

の詳細な説明の記載を参酌しても，その意味は

明確でないと判断した。さらに，審決のように

構成要件Ａが当業者の技術常識によれば理解す

ることができるとすれば，構成要件Ａは当業者

が容易に想到し得ない新規な構成である，とい

う明細書の記載と矛盾すると判断した。

７）考察：構成が新規であることと，構成が

技術常識によって実施可能であることが両立し
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ない点を指摘した裁判所の判断は妥当と思われ

る。尚，本件発明については，侵害訴訟でも技

術的範囲が不明瞭と判断されている。

（3）実務への指針

事件（1）によれば，請求項に記載された機

能・動作については，その機能・動作とそれを

実現する構成の相関関係が十分に説明されてい

るかが，実施可能要件の判断の分かれ目になる

と思われる。明細書や図面において，請求項に

記載された動作や機能を実現する個々の構成だ

けでなく，それらの構成間の協働関係や，その

協働関係によってどのように動作・機能が実現

されるかを十分に説明する必要がある。また，

事件（2）によれば，実施可能要件違反の主張

に対して，技術常識によって実施可能であると

いう主張は，新規性・進歩性を自ら否定するこ

とにもなりかねない。この点には，権利取得段

階だけでなく権利行使の際にも注意する必要が

ある。

裁判所で36条違反とされなかった判決例を２

件紹介する。

（1）「既存データベース機能向上支援ツール」

事件

１）事件番号：平成17（行ケ）10348，平成17

（行ケ）10321

２）36条の判断：異議申立で36条４項，５項

（実施可能要件，サポート要件，構成要件）違

反と判断されたが，裁判所で違反とされなかっ

た事例，及び，無効審判で36条５項１号，２号

（サポート要件，構成要件）違反と判断された

が，裁判所で違反とされなかった事例である。

３）発明の概要：地図画像データ上の所望の

対象物に関連付けて利用者の登録する各種情報

を付加し，対象物と利用者情報とを合成して表

4．4 物理分野

示することができるデータ処理技術に関する。

４）争点：「既存のデータベースから抽出し

た文字情報群から成るテキスト形式のファイル

を入力して登録する」ことについて発明の詳細

な説明に記載されているかが主な争点となっ

た。

５）特許庁の判断：出願人により訂正された

段落は「検索を行う」ことについては記載され

ているが，「登録する」ことについては記載さ

れていないと判断した。

６）裁判所の判断：争点となった段落は検索

についての説明しかないが，「…テキストファ

イルに出力する」ことが「検索」の一連の操作

以前に実施されてもよく，また図面の簡単な説

明にも登録と記載されていることから，検索の

みに用いられるとは解することができない。従

って，登録することについて記載されていない

とは言えないと判断した。

７）考察：裁判所の判断は出願人寄りである

が，「登録する」ことについて発明の詳細な説

明に明確な記載がないから，実務的に見れば特

許庁の判断のとおり無効を維持した方が好まし

かったと思われる。

（2）「構造物における強化材の連続監視」事件

１）事件番号：平成17（行ケ）10327

２）36条の判断：異議申立で36条４項及び６

項（実施可能要件，構成要件）違反と判断され

たが，裁判所で違反とされなかった事例である。

３）発明の概要：構造物内部の強化材の損傷

を監視する技術であり，損傷に起因して発生す

る信号が背景雑音等を測定して定められた最低

周波数より上に限られた期間存在するかどうか

で判断を行う技術である。

４）争点：「背景スペクトル密度と対照を成

して，数キロヘルツにわたるスペクトル密度が

予め定められた最低周波数より上に，限られた

期間存在することを測定する」ことが発明の詳細
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な説明に記載されているかが主な争点となった。

５）特許庁の判断：どのように測定するか記

載がなく，また最低周波数をどのような規則で

決めればよいかも記載がないと判断した。

６）裁判所の判断：損傷時に発生し一定時間

継続する高い周波数の音波について，予め定め

られた背景スペクトルを超える数値を測定すれ

ばよいことが容易に理解できる。また最低周波

数は規則で定められるものではなく，背景雑音

のバックグラウンド信号または基準信号を記録

することによって定められると判断した。

７）考察：本件発明は損傷時に発生する音波

が背景雑音のスペクトルよりも十分高いと判断

できる程度に最低周波数を設定すればよいので

あり，規則で定めるよりも，むしろ実験的・経

験的に定めるものと類推できる。よって裁判所

の判断はおおむね妥当であると思われる。

（3）実務への指針

上記２件はいずれも実施例が十分に記載され

ておらず，構成要件や実施可能要件が備わって

いるかどうかが問題となった事例である。基本

ではあるが，特許権者としては特許請求の範囲

に記載された構成要件が明細書中に十分開示さ

れているかどうか確認が必要である。例えば事

件（1）は特許請求の範囲を補正した際に構成

要件が実施例で十分サポートされていなかった

事例であり，補正時にも注意が必要である。な

お事件（1）においては，図面の簡単な説明も

参酌されている。

他方，構成要件や実施可能要件を考える場合

に，単に記載があるかどうかだけを検討するの

ではなく，明細書に明示がなくとも構成要件や

実施可能要件が備わっていると判断される可能

性も検討すべきであろう。上記２つの事件はい

ずれも複雑な構成ではないために，実施可能要

件のハードルを低く認めたのではないかと思わ

れる。

特殊パラメータを用いた発明で，実施可能要

件が争われた判決例を２件紹介する。

（1）「熱可塑性樹脂球状粒子の製造法」事件

１）事件番号：平成11（行ケ）295

２）36条の判断：無効審判で36条３乃至５項

（実施可能要件等）違反でないと判断されたが，

裁判所で違反とされた事例である。

３）発明の概要：熱可塑性樹脂を特殊な条件

で押出し，ホットカットすることにより，真球

状の熱可塑性樹脂球状粒子を製造する方法に関

する。

４）争点：溶融樹脂温度を「流れ温度＋50～

120℃」とする意義が明らかか，「流れ温度」と

「球状粒子が得られる」ことについての技術的

因果関係は明らかか，さらに測定法に欠点があ

るので流れ温度が昭和38年当時から使用されて

いないと言えるか等が争点となった。

５）特許庁の判断：「流れ温度」と，明細書

中の「溶融樹脂温度」とダイやカッター刃に絡

むハンドリング上の問題の記載事実を根拠に，

溶融樹脂温度を「流れ温度＋50～120℃」とす

る意義は明らかで，係る温度設定に関する意義

が記載されている以上，技術的因果関係まで記

載する必要はないと判断した。また，「流れ温

度」の測定法はASTM D569-82において規定さ

れ，当該基準は当業界で広く知られているとし

て，当業者が容易に実施できる程度に記載され

ているものと認められると判断した。

６）裁判所の判断：証拠資料によると「ASTM

D569-82」には問題があり，現実に「流れ温度」

を測定することができたと認めるには強い疑問

があり，また，「流れ温度」の技術的内容は当

業者にとって自明とは言えない等の理由によ

り，明細書に当業者が容易に実施できる程度に

記載されているものと認められるとした審決の

4．5 特殊パラメータで特定した事件
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認定，判断は誤りであると判断した。

７）考察：パラメータの指標「流れ温度」を

特殊なものと位置付けた上で，当業者が容易に

それを測定できず，しかも，原理・メカニズム

を直接的に反映する指標となっていないこと等

から，実施可能要件を満たさないとした裁判所

の判断は妥当なものであると考える。

（2）「吸水性拭き布の製造方法」事件

１）事件番号：平成11（行ケ）133

２）36条の判断：異議申立で36条４項（実施

可能要件）違反であると判断されたが，裁判所

で違反ではないとされた事例である。

３）発明の概要：長繊維不織布と紙シートと

を積層した積層体に，紙シート側から長繊維不

織布側に貫通するように，且つＥ＝（QρV2）/2

で定義される付加エネルギーＥが0.1～0.8kwh

になるように，高圧水柱流を施すことにより，

該パルプ繊維を該長繊維不織布の非当接面に，

該長繊維不織布の表面積に対して２面積％以上

露出した吸水性拭き布の製造方法に関する。

４）争点：付加エネルギーＥを求めることが

できるかが争点となった。

５）特許庁の判断：コンベアの移動速度によ

って付加エネルギーＥが変化するのではないか

との理由により，単に水の重量Ｑと水の速度Ｖ

だけでは一義的にＥは定まらないと判断した。

６）裁判所の判断：一定時間に噴出した水量

を実測してＶの値が，又単位時間当たりに積層

体を処理する水量（体積）の算出等によりＱ値

が求められ，もってＥの値を算出可能であると

し，必要十分な算出式であると判断した。

７）考察：水の重量Ｑと，水の速度Ｖだけで

は，付加エネルギーＥが一義的に定まらないと

いう主張に対して，裁判所は当業者に自明な事

項を考慮し，高圧水柱流の処理条件，処理され

る積層体巾等を適宜設定できることとした。そ

して，このような態様においては，付加エネル

ギーＥを求めることは当業者に技術上の困難性

はないとしている。このように技術的な背景に

まで深く踏み込んで検討している裁判所の判断

は妥当と考えられる。

（3）実務への指針

上記２つの判決例は，独自に定義した特殊パ

ラメータである点で共通しているが，判決では

逆の結果となった。両判決から教訓とすべきは，

パラメータ指標の選び方である。つまり，パラ

メータ特許を検討する場合には，より普遍的で，

より直接的に発明の本質を表現できるパラメー

タを選ぶべきであると言えよう。

本稿では，明細書等の記載要件に関する特許

庁と裁判所との判断を比較するために，侵害訴

訟および審決取消訴訟に大別して統計的な検討

および特許庁と裁判所とで判断が異なった判決

例の検討を行った。

侵害訴訟においては，明細書等の記載要件違

反により特許無効か否かが判断されているケー

スに加え，明細書等の記載要件違反で特許無効

を認めているケースも予想以上に多く見られ

た。明細書等の記載要件は，今後の侵害訴訟に

おける特許無効の理由の一つとして重要になっ

てくると思われる。

また，審決取消訴訟においては，技術分野に

よって傾向が異なることが確認された。特に，

化学分野においては明細書等の記載要件違反が

争点となるケースが多いことが確認された。特

に，特許庁と裁判所とで明細書等の記載要件に

関する判断が異なった判決例においては，要件

具備または不備に関して技術分野によって特徴

的な傾向が認められた。

今後，出願人の立場としては，明細書等の記

載要件違反を回避するために，技術分野や発明

の内容に則して必要十分に発明を開示すること

5 ．ま と め
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が要求される。特に，明細書等の記載要件が問

題となりやすい，化学分野，物理分野，パラメ

ータ発明においては，より詳細に発明の内容を

開示すべきである。また，訴訟における当事者

としては，技術分野や発明の内容を吟味したう

えで記載要件の充足性に関する攻撃・防御を検

討することが重要と考えられる。
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