
特許庁は，行政目標として，特許審査の迅速

1 ．はじめに

化・効率化とともに，特許審査の質・予見可能

性の向上を掲げている１），２）。

一方，近年，拒絶査定不服審判の審決取消訴

訟において，手続違背を理由として審決が取り

消される裁判例が少なくない。これらの裁判例

で争われている手続違背とは，審査や審判にお

いて，通知されるべき拒絶理由が出願人（審判

請求人）に通知されることなく，直ちに拒絶査

定や拒絶審決がなされることである。

そこで，本稿においては，特許審査の質・予

見性を高めるためには，特許審査における手続

的適正の保障が重要であるとの認識のもと，拒

絶査定不服審判の審決取消訴訟において，手続

違背により審決取消となった事案を中心に裁判

例を分析・検討し，審査及び審判における手続

違背の実態を明らかにする。そして，裁判例の

分析・検討結果を踏まえて，拒絶理由通知制度
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拒絶理由通知制度の要請する手続的適正の
保障について

－審決取消訴訟における手続違背の事例研究－

抄　録 特許庁は，行政目標として，特許審査の迅速化・効率化とともに，特許審査の質・予見可
能性の向上を掲げている。一方，近年，拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において，通知されるべき
拒絶理由が出願人に通知されなかったこと（手続違背）を理由に拒絶審決が取り消される裁判例が少
なくない。そこで，本稿においては，手続違背が争点となった最近の裁判例を分析・検討し，手続違
背を３つの類型（①新たな周知技術が追加された事例，②主たる引用例が変更された事例，③拒絶理
由通知の記載についての事例）に分類した。そして，各類型の基本的な考え方を考察し，その考察結
果を踏まえて，拒絶理由通知制度の要請する手続的適正の保障の観点から，特許庁および出願人への
提言をまとめた。
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の要請する手続的適正の保障の観点から，特許

庁および出願人への提言をまとめる。

なお，本稿は2008年度特許第２委員会の本山泰

委員長（日本電信電話），島村英伯委員長代理

（キリンホールディングス）をはじめ，同第５

小委員会のメンバーである山岸司郎（小委員長，

パナソニック），内堀保治（小委員長補佐，大

阪ガス），阿久津好二（島津製作所），安藤健司

（万有製薬），江口博明（花王），毛部川章（日

本発条），小桜琢磨（HOYA），坂口健二（ア

イコム），島野哲郎（宇部興産），須山真一（住

友金属工業），時本浩（本田技研工業）の執筆

によるものである。

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において，

手続違背の主張の動向を知るために，平成12年

～平成20年までの審決取消訴訟（拒絶査定不服

審判）の判決を裁判所ホームページの判例検索

システム３）にて抽出し（特許権×行政訴訟×

「50条」），手続違背が争われた裁判例の件数，

審決取消数等について分析を行った（図１）。

平成16年～平成20年までは，年間10件～20件

程度の裁判例において手続違背が争点となって

いる。手続違背を理由に審決取消となった裁判

例は，平成12年～平成17年までは１件しか存在

2 ．手続違背の現状

しないが，平成18年以降においては，平成18

年：５件，平成19年：１件，平成20年：２件と

手続違背を理由に審決取消となっている。

一方，拒絶査定不服審判の審理においては，

補正の機会を原則として認めない厳正な審理手

続が実施されている４）。図２は，平成12年～平

成18年までの拒絶査定不服審判の審理結果（特

実）を示している。この図において「即特許」

及び「即原査定維持」とは，審判段階で拒絶理

由が通知されることなく特許審決及び拒絶審決

となった割合を意味し，「拒理後特許」及び

「拒理査定維持」とは，審判段階で拒絶理由が

通知された後に特許審決及び拒絶審決となった

割合を意味する。この期間において，最終的に

特許になる割合（「即特許」＋「拒理後特許」）

が減少し，最終的に拒絶になる割合（「拒理査

定維持」＋「即原査定維持」）が増加する傾向

にあるだけでなく，審判段階で拒絶理由が通知

されることなく拒絶審決となる割合（「即原査

定維持」）が増加している。平成12年では「即

原査定維持」の割合は18％にすぎないが，平成

18年では40％と倍増している５）。手続違背は，

審判段階で拒絶理由が通知されなかったことを

不服とするケースがほとんどであるから，審判

段階で拒絶理由が通知されることなく拒絶審決

となる割合（「即原査定維持」）の増加は，手続

違背が争われる裁判例の増加につながっている
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図２　拒絶査定不服審判の審理結果（特実）

図１　手続違背が争われた裁判例の件数
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といえる。

このように，近年の審決取消訴訟においては，

手続違背が重要な争点の一つとなっている。

特許法には，「審査官は，拒絶をすべき旨の

査定をしようとするときは，特許出願人に対し，

拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，

意見書を提出する機会を与えなければならな

い」旨，規定されている（特許法50条）。

この規定の趣旨は，審査官が拒絶理由がある

との心証を得た場合においても，何らの弁明の

機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出

願人にとって酷であり，審査官も過誤を犯すお

それがないわけではないから，出願人に意見を

述べる機会を与える一方で，明細書等を補正し

て拒絶理由を解消する機会を与え，同時に意見

書を資料として審査官に再考をするきっかけを

与えて特許出願手続の適正妥当な運用を図るこ

とにある６）。

特許法50条は，前置審査（163条２項）およ

び拒絶査定不服審判（159条２項）においても

読み替えて準用されている。特許法159条２項

では，第50条の規定は，拒絶査定不服審判にお

いて「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し

た場合」に準用する，と規定されている。拒絶

査定不服審判の審決取消訴訟においては，この

「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場

合」にあたり，審判請求人に改めて拒絶理由を

通知すべきであったかが争点となる。

「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した

場合」にあたるかどうかは，上述した特許法50

条の趣旨を鑑みれば，審決が採用した拒絶理由

と拒絶査定における拒絶理由が形式的に異なっ

ているかどうかではなく，審判請求人に実質的

に意見を述べる等の対応の機会を与えているか

どうかの観点から判断しなければならない７）。

裁判例においても，「拒絶査定不服の審判手

3 ．拒絶理由通知制度

続において，改めて拒絶理由通知を要するか否

かは，この通知をすることなく審判請求を成り

立たないとの処分をすることが出願人の防御権

行使の機会を奪う結果を招来するか否かの視点

から判断すべきものである。」（平成５年（行ケ）

第29号）とされる。

要するに，手続違背の成否は出願人に実質的

に意見を述べる等の防御権行使の機会が与えら

れたか否かによって，判断されるのである。

そこでどのような場合に，実質的に意見を述

べる等の対応の機会を与えずに，出願人の防御

権行使の機会を奪う結果を招来したと評価され

るのかについて検討するために，合計139件の

裁判例に関して手続違背の内容を分析した。分

析対象とした裁判例は，前述の裁判所ホームペ

ージの判例検索システムにより抽出した平成12

年～平成20年までの裁判例に，発明協会ホーム

ページの判例速報検索システムにより抽出した

昭和48年～平成20年の裁判例を加えている。

分析の結果，手続違背は大別すると次の３つ

の類型に分類することができた。

類型①：新たな周知技術が追加された事例

審判段階になって初めて追加された周知

技術が争点となった事例

類型②：主たる引用例が変更された事例

審査段階とは異なる主たる引用例を審判

段階で採用したことが争点となった事例

類型③：拒絶理由通知の記載についての事例

審査段階の拒絶理由通知や拒絶査定に記

載された内容が争点となった事例

以下，上記３類型について手続違背が認容さ

れた事例及び認容されなかった事例のうち代表

的な事例を挙げて，その内容を紹介する。なお，

本章（4．2～4．4）で紹介する裁判例及び考察

4．1 手続違背の３類型

4 ．手続違背の事例検討
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（5．1～5．2）で引用した裁判例を末尾の表１

にまとめた。

（1）「シート張力調整方法」事件（平成18

年（行ケ）第10102号）

１）事実関係

引用発明との相違点に係る構成が刊行物２に

記載されていると審査官が誤認し，拒絶理由通

知，及び拒絶査定がなされた。

出願人は，上記認定の誤りを審判で主張した

ところ，審決は，相違点に係る構成を刊行物２

に代えて，審査手続では実質的にも示されてい

ない周知技術に基づいて認定した。

２）判示事項

判決は，「本願補正発明と引用発明１との相

違点に係る構成が本願補正発明の重要な部分で

あり，審査官が，当該相違点に係る構成が刊行

物２に記載されていると誤って認定して，特許

出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しか

も原告が審査手続及び審判手続において刊行物

２に基づく認定を争っていたにもかかわらず，

審決は，相違点に係る構成を刊行物２に代えて，

審査手続では実質的にも示されていない周知技

術に基づいて認定し，さらに，その周知技術が

普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・

基礎的な事項のように周知性の高いものである

とも認められない。このような場合には，拒絶

査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる

理由を発見した場合に当たるということがで

き，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の

保障の観点からも，新たな拒絶理由通知を発し，

出願人たる原告に意見を述べる機会を与えるこ

とが必要であったというべきである。」として，

審決を取り消した。

３）検　討

本件は，相違点に係る構成が発明における重

4．2 類型①：新たな周知技術が追加され
た事例

要部分であること，出願人が当該構成について，

審査手続及び審判手続で争っていることなど

が，裁判官の心証の一部を形成したと考えられ

る。

また，審査時において引用発明の認定を誤っ

ていたとしても，その相違点に係る構成自体が，

普遍的な原理や当業者にとって極めて常識的・

基礎的な事項のように周知性の高いものである

場合には，再度の拒絶理由を通知することなく

審決をなしえることを示唆している。

（2）「液状化防止工法」事件（平成13年（行

ケ）第133号）

１）事実関係

審決は，審査過程で一切言及のなかった「地

震時の液状化防止技術」について初めて言及し

た上，当該技術が従来から周知との認定をし，

再度の拒絶理由を通知することなく請求不成立

とした。

２）判示事項

判決は，まず，「審決の説示からは，審決が

甲６文献，甲７公報ないし甲11公報，乙１文献

を引用したのは，周知技術の存在ないしその内

容を明らかにするためであると認められる。当

業者であれは当然知っているべき周知技術を明

らかにするための証拠であるから，審決につい

て新たに付け加えることは，許されないことで

はない。」とし，更に，「拒絶理由通知，拒絶査

定のいずれも地震時の液状化防止技術について

の周知性及び引用発明に備えさせることの容易

推考性について言及していない」が，「本願発

明の特許性の判断に関する限り，地震時の液状

化防止機能は，引用発明の工法が通常備える周

知の機能を構成要件としたものにすぎないと認

められる以上，拒絶査定がこれについて言及し

ていなくても，審決がこれを拒絶査定を維持す

る理由として採り上げることは，新たな拒絶理

由を追加したことにはならない」として，審決
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を維持した。

３）検　討

審決時に新たに採用された引用文献は，特定

の工法が地震時の液状化防止技術として機能す

ること，すなわち，相違点の構成の用途が従来

周知であることを立証するために提出されたも

のであり，進歩性の論理構成を補強するもので

ある。過去の裁判例では，周知技術の存在やそ

の内容を明らかにするための証拠の追加は，原

則として許容されている。

（1）「空気清浄装置」事件（平成19年（行ケ）

第10074号）

１）事実関係

拒絶理由通知及び拒絶査定時では甲２刊行物

を主たる引用例として，請求項４に係る発明

（補正発明４）の進歩性を否定したのに対し，

審決では，拒絶査定において主たる引用例とさ

れた甲２刊行物ではなく，従来周知の技術を立

証するために例示された甲１刊行物を主たる引

用例と認定し，補正発明４の進歩性を否定し

た。

２）判示事項

判決は，「被告は，甲１刊行物が原告本人に

よる特許出願に係る刊行物であることを挙げる

が，発明の内容を熟知しているからといって，

直ちに審判官の視点に立って甲２刊行物を主た

る引用例とした場合の一致点及び相違点の違い

まで認識することができるとする根拠はない。

また，被告は，原告が……甲１発明と補正発

明４との相違点を指摘していることを挙げる。

しかし，……原告は，いずれの機会においても

甲２刊行物との対比判断に対する意見を中心に

して検討していることは明らかであり，甲１刊

行物についての意見は付随的なものにすぎない

ものと認められるのであって，主たる引用例記

4．3 類型②：主たる引用例が変更された
事例

載の発明と周知技術の組合せを検討する場合

に，周知例として挙げられた文献記載の発明と

補正発明４との相違点を検討することはあり得

るから，甲１発明と補正発明４との相違点を指

摘しているからといって，甲１刊行物を主たる

引用例としたときの相違点の検討と同視するこ

とはできない。」として，審決を取り消した。

３）検　討

出願当初は，照明灯とオゾン発生器とを一体

化した点をポイントとしており，それから減縮

した点が周知技術として拒絶査定とされた。審

判で判断された特許請求の範囲は，出願当初か

ら多数の限定された点を有しており，周知技術

を主たる引用例とした方が論理付けが容易であ

ったケースである。審判手続中に拒絶理由を出

さなかった特許庁側の理由も納得できる部分は

あるが，論理構成が拒絶査定とは全く異なるの

であるから，拒絶理由を通知して，出願人に意

見を述べる機会を与えるべきであったと考える。

（2）「フランジ保護具」事件（平成３年（行

ケ）第109号）

１）事実関係

拒絶理由通知においては，引用例２を主引用

例とし，引用例１を副引用例とする認定がなさ

れているが，審決では，引用例１が主引用例，

引用例２が副引用例と認定されている。

２）判示事項

判決は，「引用された二件の引用例記載の発

明は，１　……，２　……，３　本願発明との

相違点は明確であり，かつ僅かにすぎない。…

…　また，前掲甲第三号証によれば，引用例１

及び引用例２記載の発明はともに本願明細書に

本願発明の先行技術として引用されており，出

願人としてはその技術を熟知していたものと認

められる。

したがって，前記拒絶理由と審決の認定，判

断との相違は，引用例２を主引用例として同記
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載の発明との相違点について引用例１記載の発

明の構成を適用するか，引用例１を主引用例と

して同記載の発明との相違点について引用例２

記載の発明の構成を適用するかの違いに過ぎ

ず，いずれの場合も生ずる論点は同じと考えら

れ，拒絶通知を受けた出願人（審判請求人）が

とるべき対応に格別の相違が生じたものとは認

められない。」として審決を維持した。

３）検　討

本願発明と各引用例との類似の度合いや出願

人が引用発明を熟知していたかどうか等，具体

的事情を考慮して判断されている。

確かに本件のように，主副の引用例を入れ換

えたに過ぎず，両引用例と本願発明との相違点

が明確かつ僅かであるような場合には，たとえ

新たに拒絶理由を通知したとしても出願人の対

応に違いが生じるとは考えにくいため，本判決

は妥当であると考える。

（1）「セルロースパルプ製造装置のスクリー

ン板」事件（平成19年（行ケ）第10244号）

１）事実関係

審査段階の拒絶理由通知書には，新規性・進

歩性の条文，引用文献１の内容，及び本願発明

は引用発明と相違するものではない旨が記載さ

れ，同じ理由により拒絶査定となった。尚，拒

絶査定の備考欄には「引用文献１に記載の発明

においても『陸領域』に相当するスクリーンバ

ーが存在するから，この点において相違しな

い。」との記載がされている。そこで，出願人

は，審判請求を行い，本願発明は，複数の陸領

域が設けられている点で引用文献１と相違する

と主張した。審決においては，本願発明と引用

発明に関して出願人の主張と同様の相違点を認

めた上で，相違点については周知技術に基づい

て当業者が容易に発明することができたとして

4．4 類型③：拒絶理由通知の記載につい
ての事例

拒絶審決をした。

２）判示事項

判決は，「特許法50条が拒絶の理由を通知す

べきものと定めている趣旨は，通知後に特許出

願人に意見書提出の機会を保障していることを

も併せ鑑みると，拒絶理由を明確化するととも

に，これに対する特許出願人の意見を聴取して

拒絶理由の当否を再検証することにより判断の

慎重と客観性の確保を図ることを目的としたも

のと解するのが相当であり，このような趣旨か

らすると，通知すべき理由の程度は，原則とし

て，特許出願人において，出願に係る発明に即

して，拒絶の理由を具体的に認識することがで

きる程度に記載することが必要というべきであ

る。これを特許法29条２項の場合についてみる

と，拒絶理由通知があったものと同視し得る特

段の事情がない限り，原則として，出願に係る

発明と対比する引用発明の内容，対比判断の結

果である一致点及び相違点，相違点に係る出願

発明の構成が容易に想到し得るとする根拠につ

いて具体的に記載することが要請されているも

のというべきである。」として，審決を取り消

した。

３）検　討

本願発明の審査過程のように，実質的に新規

性欠如と判断された場合の拒絶理由（拒絶理由

通知および拒絶査定）において，進歩性欠如が

併記されるが，記載内容は新規性欠如とされる

点に限定される場合は実務で散見される。本判

決では，下線で示したように詳細に記載しなけ

れば，進歩性欠如の拒絶理由を受けたと評価で

きない旨を判示した点が注目に値する。なお，

本願発明は，再開された審判において，記載不

備の拒絶理由が通知され，補正後に特許査定さ

れている。
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（2）「高減衰性ゴムを使用した積層ゴム体」

事件（平成18年（行ケ）第10544号）

１）事実関係

拒絶理由通知時においては引用文献１～４が

引用され，その備考欄には，引用文献のそれぞ

れには本願発明と同様の事項が記載されている

旨が記載されている。また，拒絶査定時におい

ては，拒絶理由通知時の理由が採用され，その

備考欄には，免震装置で高減衰性ゴムを用いる

ことは慣用の技術（「必要であれば引用文献１，

２等参照」との注釈有り）であり，引用文献３，

４に明示されていなくても，当業者が適宜なし

得る旨が記載されている。そして，審決におい

ては，刊行物１（引用文献１）を主引用例とし，

刊行物２（引用文献３）又は刊行物３（引用文

献４）との組み合わせが認定されている。

２）判示事項

判決は，「本件の拒絶査定は，本件拒絶理由

通知書に記載した理由により拒絶するとの文言

からも，その拒絶の理由に，刊行物１に記載さ

れた発明に基づき出願に係る発明が容易に想到

することができることが含まれると理解できる

ものであり，査定の備考欄の記載が，上記理解

を排除するものとは認められない。原告は，拒

絶査定の趣旨は，「本願の請求項１－４に係る

発明は，引用文献３，４と（引用文献１，２の）

慣用の技術とから容易に発明をすることができ

たものである」旨主張するが，査定の備考欄の

記載は，原告主張のように一義的に理解できる

ものではなく，上記に照らし，採用できない。」

として，審決を維持した。

３）検　討

拒絶査定時における備考欄の記載の解釈が争

点となっているが，拒絶理由通知時の理由が引

用されている以上，刊行物１（引用文献１）を

主引用例とする認定が含まれるとする裁判所の

判断は妥当であると考えられる。ただし，拒絶

理由通知時および拒絶査定時の何れにおいて

も，刊行物１と刊行物２又は３とを組み合わせ

る論理構成は提示されていない。それについて

は，審判請求時における出願人の主張を根拠と

して，審決時の拒絶理由に対して既に意見を述

べている旨が判示されているが，出願人の主張

のみをもって反論の機会があったとする判断は，

いかにも出願人に酷な印象があり，もう一歩踏

み込んだ検討が必要であったように思われる。

以上の裁判例の検討から，特許法159条２項

における「査定の理由と異なる拒絶の理由を発

見した場合」に該当するかどうかを判断する際

の基本的な考え方について，上記類型毎に考察

する。合わせて，各類型に共通する考え方やそ

の他の考え方等についても考察する。

（1）類型①：新たな周知技術が追加された事

例

１）「周知技術は，その技術分野において一

般的に知られ，当業者であれば当然知っている

べき技術をいうにすぎないのであるから，審判

手続において拒絶理由通知に示されていない周

知事項を加えて進歩性がないとする審決をした

場合であっても，原則的には，新たな拒絶理由

には当たらない」と解されている（平成18年

（行ケ）第10102号）。

例えば，「出願に係る発明に進歩性がないと

する拒絶理由通知において，そこに引用された

技術文献のみでは当該発明との間になお相違点

がある場合にその点については周知慣用の技術

を置換することにより進歩性がないとする趣旨

であることが容易に理解し得る場合」もある

（平成２年（行ケ）第228号）。

既に審査段階で提示されている引用例の内容

や容易想到性の判断を補強するような位置づけ

で周知技術が引用されたとしても，「査定の理

5．1 各類型の基本的な考え方について

5 ．考　　察
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由と異なる拒絶の理由を発見した場合」には当

たらない（平成13年（行ケ）第133号，平成３年

（行ケ）第66号，平成17年（行ケ）第10666号）。容

易想到性の判断に当たって前提となる出願当時

の技術水準を，拒絶査定時よりも詳細に例を挙

げて示したものに過ぎないような場合も同様で

ある（平成12年（行ケ）第376号）。

拒絶理由通知で周知技術が通知されていれ

ば，その裏付けとなる刊行物等の証拠について

は，これを追加的に変更したり，別なものに交

換的に変更したりすることは許容される（平成

17年（行ケ）第10395号）。

また，審決で周知技術とされた技術的事項に

ついて原告が周知でないと主張しても認められ

る可能性は低い（平成15年（行ケ）第373号等）。

２）一方，本願発明の重要な部分に新たな引

用文献が追加された場合には，引用文献が周知

技術であったとしても，「査定の理由と異なる

拒絶の理由を発見した場合」に当たると評価さ

れている。

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）

第10102号）では，審決で周知技術であると認

定した構成は，明細書の記載から本願発明のう

ちで重要な部分であることを指摘しているし，

「取引可否決定方法」事件（平成18年（行ケ）第

10281号）では，周知技術を容易想到性を肯認

する判断の核心的な引用例として用いていると

している。「木質合成粉」事件（平成17年（行ケ）

第10395号）においても，審決で周知技術であ

ると認定した構成は，明細書の記載から本願発

明のうちで重要な技術的意義を有すると考えら

れる８）。

（2）類型②：主たる引用例が変更された事例

１）主たる引用例を変更して判断する場合に

は，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し

た場合」に当たると評価されている（平成19年

（行ケ）第10074号，平成18年（行ケ）第10262号，

平成17年（行ケ）第10683号，昭和57年（行ケ）第

36号）。「一般に，本願発明と対比する対象であ

る主たる引用例が異なれば，一致点及び相違点

の認定が異なることになり，これに基づいて行

われる進歩性の判断の内容も異なることにな

る」から，主たる引用例を変更して判断しよう

とするときは，原則として「査定の理由と異な

る拒絶の理由を発見した場合」に当たると考え

られる（平成19年（行ケ）第10074号）。新たに主

たる引用例として用いた引用文献が既に審査段

階の拒絶理由通知で周知技術として例示されて

いたとしても，「査定の理由と異なる拒絶の理

由を発見した場合」に当たると評価されている

（平成19年（行ケ）第10074号）。

２）一方，主たる引用例を変更したとしても，

出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の

事情がある場合には，「査定の理由と異なる拒

絶の理由を発見した場合」に当たらない（平成

19年（行ケ）第10074号）。

出願人の防御権を奪うものとはいえない特段

の事情としては，①主副の引用例を入れ換えた

に過ぎず，本願発明との相違点も僅かであり，

いずれの場合も生ずる論点は同じと考えられ，

拒絶通知を受けた出願人（審判請求人）がとる

べき対応に格別の相違が生じたものとは認めら

れない場合（平成３年（行ケ）第109号）や，②

主引用例が，本願発明の特徴的部分を示す引用

例として既に掲げられていた場合（平成15年

（行ケ）230号），③「審査手続において既に通知

した拒絶理由の内容から容易に予想されるもの

である」場合（平成11年（行ケ）118号）等，が

掲げられる。何れにしても審決において認定さ

れている主引用例が，本願発明との関係におい

て既に引用されていたことが特段の事情が認め

られる必須条件であると考えられる。逆にいえ

ば，審査段階で一度も示されていない引用文献

を主引用例とするのは，明らかに手続違背にな

ると考えられる。
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（3）類型③：拒絶理由通知の記載についての

事例

特許出願人が拒絶の理由を具体的に認識する

ことができる程度に拒絶理由通知書が記載され

ていない場合には，拒絶理由の通知を特許出願

人が受けたものと評価できず，「査定の理由と

異なる拒絶の理由を発見した場合」と評価され

る場合がある。

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」

事件（平成19年（行ケ）第10244号）では，審査

官は，進歩性を否定する拒絶理由通知書におい

ては，原則として，①主たる引用例の内容，②

対比判断の結果である一致点及び相違点，③相

違点に係る出願発明の構成が容易に想到し得る

とする根拠について具体的に記載するべきであ

るとしている。

「フランジ保護具」事件（平成３年（行ケ）第

109号）においても，進歩性を否定する拒絶理

由は，「出願前公知の発明や刊行物を示すだけ

でなく，それから容易に発明をすることができ

る理由を具体的に示すことが制度の趣旨に沿う

もの」とされている。

（1）先行する審査官の認定判断誤り・看過

拒絶理由通知及び拒絶査定に示された審査官

の認定判断に誤りや看過がある場合には，「査

定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」

に当たると評価される傾向にある。

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）

第10102号）では，審決で周知技術と認定した

構成は，審査官が刊行物２に記載されていると

誤って認定した部分であった。

「取引可否決定方法」事件（平成18年（行ケ）

第10281号）では，審決で初めて認定した相違

点を周知技術として一蹴した審理について，裁

判所は「本件審査及び審判手続では，審査官及

び審判官が，この構成が進歩性を有するか否か

5．2 各類型に共通する考え方等について

に対し必要な関心と思慮をもって審理し，判断

したかについては，既に検討したように，遺憾

ながらその痕跡を窺い知ることは困難である。」

として手続違背を認めた。

「木質合成粉」事件（平成17年（行ケ）第10395

号）においては，争点となった構成について引

例との相違が認められないとした審査官の判断

を審決では覆し，争点となった構成を相違点と

認定した上で，これについて新たな周知技術を

適用している。

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」

事件（平成19年（行ケ）第10244号）では，審査

官が引用発明と相違しないとした判断を改め，

審決では相違点と認定した上で，当該相違点は

格別の創意を要せず，また何ら困難性もないも

のである，と判断している。

また，特許法159条２項の事例ではないが，

前置審査において担当審査官が増項補正の点を

全く問題視することがなかったにもかかわら

ず，審決において，増項補正の違法のみを理由

に補正を却下したことは違法であり，増項補正

の点について拒絶理由通知等によって認識させ

検討撤回等の機会を付与すべき等をすべきであ

った，として審決が取り消された裁判例もある

（平成19年（行ケ）第10335号）。

以上の裁判例が示すとおり，拒絶理由通知及

び拒絶査定に示された審査官の認定判断に誤り

や看過がある場合には，出願人としては審査官

の認定判断誤りが解消されれば拒絶理由が解消

されると期待するのが通常であり，新たに拒絶

理由を通知することが望ましいと考えられる。

（2）審査手続における引用文献の提示の有無

１）審査手続では実質的に示されていなかっ

た引用文献を審決で用いたことは「査定の理由

と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たる

と評価する上で重要な考慮事情である（平成18

年（行ケ）第10102号等）。手続違背で審決取消と

953知　財　管　理　Vol. 59 No. 8 2009

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



なった事案の大半は，審査手続では実質的に示

されていなかった引用文献を審決で用いている。

拒絶理由通知において他の請求項の関係で引

用されているにすぎない引用文献は，本願発明

との関係では引用されていることにはならない

（平成17年（行ケ）第10710号，平成12年（行ケ）第

208号）。本願発明との関係で引用されている引

用文献であっても，その引用文献から拒絶理由

通知で指摘した事実と異なる事実を認定する場

合には，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発

見した場合」に当たると評価される可能性があ

る（肯定例：平成17年（行ケ）第10710号，否定

例：平成５年（行ケ）第29号，平成17年（行ケ）第

10806号）。

２）拒絶査定の理由とはされていないが，審

査段階で通知された拒絶理由を審決が採用した

場合は，「査定の理由と異なる拒絶の理由を発

見した場合」に当たらない。形式的に「査定の

理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当

たるようにもみえるが，審査においてした手続

は，拒絶査定不服審判においても，その効力を

有する（特許法158条）から，審査官の拒絶査

定の理由とその結果を維持した審決の理由とが

異なっている場合においても，審査手続におい

て審決が採用した拒絶理由が通知されていれ

ば，審判手続に違法はない（平成３年（行ケ）第

199号，平成16年（行ケ）第267号，平成16年（行

ケ）第269号等）。もっとも，特許庁の運用では，

査定の理由とならなかった，審査で既に通知さ

れている拒絶理由によって拒絶すべきであると

認めたときは，拒絶理由を通知することになっ

ている９）。理由は，拒絶査定を行う際には，先

に通知した拒絶理由が依然として解消されてい

ないすべての請求項を指定し，解消されていな

いすべての拒絶理由を明確に拒絶査定書に記載

することとしているので６），審判請求人は上記

審判において拒絶をすべきであるとの判断の根

拠となった拒絶理由は解消したものと判断する

はずであり，審判請求人から見て，不意打ちと

とられるおそれもあるからである９）。

もっとも，出願人が拒絶査定書の備考欄に記

載が無かった請求項については拒絶理由が解消

したと判断して備考欄に記載された請求項に関

する対応を行ったのに，備考欄には記載されな

かった請求項が拒絶審決の理由とされているケ

ースもあった（請求項の削除：平成16年（行ケ）

第267号，平成16年（行ケ）第269号，請求項の補

正：平成16年（行ケ）第309号）。これらの事例か

らは，特許庁の運用に反して，新規性・進歩性

に関する拒絶理由の備考欄には，拒絶理由の具

体的論点を全て列挙していない場合があり，出

願人としては留意すべき点であると思われる。

（3）審判請求人（出願人）の主張内容

１）審査手続・審判手続を通じ，出願人が争

ってきた部分について拒絶査定と異なる判断を

したときは，「査定の理由と異なる拒絶の理由

を発見した場合」に当たると評価される傾向に

ある。

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）

第10102号）では，審査手続・審判手続を通じ，

出願人が争ってきた副引用例に基づく審査官の

認定について，新たな周知技術を追加して判断

した。

「取引可否決定方法」事件（平成18年（行ケ）

第10281号）では，新たな周知技術が適用され

た構成は，「出願人である原告が一貫して強調

してきた最も重要な構成の一つであり」，「原告

が強い関心を示して審査及び審判で慎重な審理

判断を求めた構成であることが優に認められ

る」としている。

「木質合成粉」事件（平成17年（行ケ）第10395

号）においても，「原告は，審判手続において，

意見書によって，相違点ｃについては容易想到

性がないとする主張を展開し，重要な論点であ

るとの認識を示していた」と認定している。
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２）一方で，審決における拒絶の理由に対し

て，出願人が既に反論している場合は，「査定

の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に

当たらないと評価される傾向にある（肯定例：

平成18年（行ケ）第10538号，平成17年（行ケ）第

10806号，否定例：平成19年（行ケ）第10244号）。

特に，出願人が引用文献に対して意見・反論

をしており，実質的に必要なところは論じ尽く

されていると見ることができる場合は，出願人

に対して具体的な不利益が生じていたとは認め

られず，出願人の主張が認められていない（平

成18年（行ケ）第10538号）。

しかし，出願人の反論の内容によっては，そ

のような場合であっても，出願人が審決と同一

の拒絶理由を具体的に想定していたとは限ら

ず，また，自発的に述べた意見によって，具体

的な論理付けに対する反論の機会を失うことは

出願人にとって酷であるといえる。

したがって，このような出願人の行為につい

ては，あくまでも補助的な考慮事項にとどめる

べきであると考える。

（4）その他

１）適用条文の違い

拒絶査定において新規性がないことのみを理

由として拒絶した出願を直ちに進歩性違反を理

由として拒絶する審決をした場合は違法である

（昭和40年（行ケ）第100号）。逆に，拒絶査定に

おいて進歩性がないとして拒絶した出願を審判

では新規性を否認して拒絶するのが適当と判断

した場合には，請求人が新規性についても意見

を述べる等の対応をしていることが明白な場合

を除き，あらためて拒絶理由を通知する必要が

ある10）。

２）追加された引用文献を出願人が熟知して

いたかどうか

出願人が追加された引用文献を熟知している

と考えられるケースとしては，①本願明細書の

従来技術の欄に自ら記載している場合（平成18

年（行ケ）第10262号，平成３年（行ケ）第109号），

②引用文献が出願人によるものである場合（平

成19年（行ケ）第10074号）等がある。しかしな

がら，何れのケースであっても，それによって

出願人が審決における拒絶理由を当然に認識し

ていたとは言い難く，それのみによって出願人

の防衛権を奪うものではないとは評価できない

と考えられる。ただし，一つの事情として考慮

されている判決は散見される（平成３年（行ケ）

第109号等）。

３）追加された周知技術の周知性の程度

「シート張力調整方法」事件（平成18年（行ケ）

第10102号）では，「その周知技術が普遍的な原

理や当業者にとって極めて常識的・基礎的な事

項のように周知性の高いものであるとも認めら

れない」として追加された引用文献の周知性の

程度を判断している。

４）手続違背と発明の特許性との関係

少なくとも判決文中において，手続違背の有

無を判断する際に，発明の特許性の有無を考慮

している事案は存在しない。しかし，審決取消

となった事件の約半数が，最終的に特許となっ

ていることから（表１の「最終結果」参照），

裁判官の心証形成に，発明の特許性の判断が影

響している可能性はある。将来における違法な

審査・審判手続を抑制する観点からは，手続違

背が存在するのであれば，発明の特許性の有無

にかかわらず，審決を取り消すべきであろう。

以上の考察結果を踏まえ，審査段階及び審判

段階における特許庁と出願人への提言を行う。

（1）拒絶理由通知

「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」

事件（平成19年（行ケ）第10244号）において示

6．1 特許庁に対する提言

6 ．提　　言
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されたように，審査官は，進歩性を否定する拒

絶理由通知書においては，原則として，①主た

る引用例の内容，②対比判断の結果である一致

点及び相違点，③相違点に係る出願発明の構成

が容易に想到し得るとする根拠について具体的

に記載するべきである。

現行の特許・実用新案審査基準においては，

「拒絶理由通知には，拒絶の理由を，出願人が

その趣旨を明確に理解できるように具体的に指

摘しなければならない。」（「第Ⅸ部　審査の進

め方」）と抽象的に記載されているが，「出願人

がその趣旨を明確に理解できる」とはどのよう

な場合なのか，個々の審査官によって解釈・運

用が異なってしまっている可能性がある。上記

裁判例のように，より具体的に審査基準として

示されることが望ましいと思われる。

特許審査の適正化・迅速化のためには，審査

官と出願人との間の良好な意思疎通が重要であ

るが，その意思疎通を良好に行うためには，審

査官の拒絶の趣旨を拒絶理由通知書で明確に示

すことが必要との意見11）もある。

（2）拒絶査定・拒絶審決

拒絶理由通知で通知した拒絶理由とは，異な

る拒絶理由により，審査官が拒絶査定を行った

場合には，特許法50条に違反し，違法な手続に

なるものと解される。したがって，本稿におい

て考察したように，①本願発明の重要な部分に

新たな引用文献が追加された場合（5．1（1）2）），

②主たる引用例を変更して判断しようとする場

合（5．1（2）1）），③先行する拒絶理由通知の

認定判断に誤りがある場合（5．2（1））等にお

いては，原則として，直ちに拒絶査定・拒絶審

決をすることなく，もう一度，拒絶理由を通知

すべきである。

現行の特許・実用新案審査基準においては，

拒絶査定における周知技術の取り扱いについて

「拒絶査定においては，周知技術又は慣用技術

を除き，新たな先行技術文献を引用してはなら

ない。」としか記載されておらず，周知技術又

は慣用技術であれば，どのような場合であって

も，追加して拒絶査定を行って良いような記載

となっている。本稿において考察したように，

本願発明の重要な部分に新たな周知技術を追加

する場合など出願人の防御権行使の機会を奪う

ケースについて配慮した記載に変更することが

望ましいと思われる。

日本における審判請求件数の多さは，審査段

階における出願人と審査官との間の応答の機会

が少ないという制度体系によるところが大き

い，との意見12）もある。審査官としては，周知

技術を追加して拒絶査定をしようとする場合に

おいても，出願人の防御権行使の機会を奪う結

果を招来するおそれがある場合や審判請求の蓋

然性が高いと判断されるような場合には，より

柔軟に拒絶理由を通知し，出願人と審査官との

間の応答の機会が増加させることが望ましい。

（1）拒絶理由通知に対する対応

拒絶理由通知の意図が十分把握できない場合

には，出願人としては，電話又は面接等により

十分に審査官と意思疎通を図ることは望ましい。

また，出願人は明細書の範囲内で補正が許さ

れる最初の拒絶理由への対応段階において本願

発明の重要な部分をクレームに反映させ，十分

に争っておくことが重要である。

そして，本願発明の重要な部分となる構成に

ついて，審査官に慎重な考慮を促すような一貫

性のある十分な反論を行うことが望ましい。審

査官の認定判断に誤りがある場合には，誤って

いることについて十分な主張をすべきであろう。

また，考察で述べたように，周知技術を追加

して拒絶査定をした場合であっても，原則的に

は，新たな拒絶理由には当たらない（5．1（1）

1））のであるから，直ちに拒絶査定となってし

6．2 出願人に対する提言

956 知　財　管　理　Vol. 59 No. 8 2009

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



まう可能性を十分考慮した対応が望まれる。

（2）拒絶査定・拒絶審決に対する対応

出願人としては，まず拒絶査定の内容を確認

して，特許請求の範囲の補正により拒絶理由を

回避できるかを検討すべきであるが，これと合

わせて拒絶査定で示された拒絶の理由が，拒絶

理由で通知された拒絶理由と異なるものか否か

を検討することも有効である。手続違背の主張

をしなくても拒絶査定不服審判の請求時に特許

請求の範囲は補正できるが，争点が不明確なま

までおこなった主張が出願人の意図に反して，

“反論の機会があった”と評価されるのを回避

するためである。

また，拒絶査定・拒絶審決において新たに周

知技術として引用例が追加される場合もある

が，周知技術の周知性を検討しても徒労に終わ

る可能性が高いのは考察で述べたとおりである

（5．1（1）1））。

もっとも，手続違背に該当する場合でも，拒

絶理由通知や拒絶査定・拒絶審決で提示された

引用例から進歩性を主張できない案件について

は，手続違背が認められて拒絶理由を通知され

ても無駄に終わってしまうので，拒絶査定不服

審判請求や審決取消訴訟の提起に当たっては特

許性の検討が手続違背の検討に優先するのはい

うまでもない。

また，拒絶理由通知で指摘され，拒絶査定で

指摘されなかった理由は，解消したと考えがち

である。しかし，その理由を再度採用して，拒

絶理由を通知せずに審決を行いうる（5．2（2）

2））。よって，拒絶査定不服審判の請求時には，

拒絶査定のみならず，拒絶理由通知で示された

理由に対する意見についても，併せて主張して

おくことが望ましい。

更に，拒絶査定不服審判の請求時に，特許請

求の範囲の減縮を目的とした補正を行い，補正

後の発明が独立特許要件に違反する場合には，

補正却下の対象となる（159条１項で準用する

53条）。補正却下する場合においては，新たな

引用文献を追加した場合であっても，拒絶理由

を通知する必要はない点に留意すべきである

（159条２項で準用する50条ただし書）。例えば，

審判請求時の補正により追加した構成に対して新

たな引用例を追加した拒絶理由が前置報告書に記

載されていたとしても，審判官は，当該拒絶理由

により補正が却下し，補正前の発明に対して拒絶

の査定と同じ拒絶の理由により拒絶審決したとし

ても違法ではない。したがって，審判請求時の補

正が，審判段階での最後の補正の機会となる可能

性を十分考慮した対応が望まれる。

なお，前置報告書が作成され，平成20年10月

以降に審理着手時期に至る事件については，原

則全件について前置審尋の対象となった13）。出

願人は前置審尋に対する対応においても，先行

する審査官の認定判断の誤りや，本願発明の重

要な部分について十分な主張を行っておくこと

が望ましい。

知的財産推進計画2008においては，世界最高

水準の迅速な特許審査を実現することに加え

て，審査の質・予見性を更に高めることが目標

として掲げられている。特許審査の質・予見性

を高めるためには，特許出願人に対しての適正

手続の保障が重要であるとの認識のもと，本稿

においては，近年の手続違背についての裁判例

を分析・考察し，提言を行った。

近年の動向を見ると，特許性の判断基準の明

確化など，特許審査の実体面における質・予見

可能性については各方面で検討が進んでいるも

のの，日本における特許審査の手続面での質，

予見可能性，手続的適正の保障については十分

に議論が尽くされていないように思われる。特

許審査の迅速化に重点を置く余り，特許審査手

続の質，予見可能性，柔軟性が犠牲になってし

7 ．おわりに
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まってはいないだろうか。

手続的適正の保障は，特許庁の審査官・審判

官の判断の慎重合理性を担保し，出願人に反論

の機会を与えることに加えて，出願人の納得感

の向上や特許権の権利化過程の透明化にもつな

がる。本稿が，日本における特許審査手続の質，

予見可能性の向上の一助となれば幸いである。
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表１　手続違背が争点となった主な裁判例

（原稿受領日　2009年５月７日）
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