
筆者は，特許庁審査部，審判部に通算して30

年以上在籍し，特許庁を退官した後から現在ま

で，弁理士としての約１年半の経験の中で審査

段階の中間手続も担当した。弁理士としての経

験の中で，拒絶理由通知書の具体的な記載の解

釈についての質問を受ける機会が多くあった

が，出願人側では，審査段階の拒絶理由に対し

て，反論を試みるというよりは回避するという

姿勢が大半を占めており，意外であった。また，

拒絶理由通知書での認定や説示について，その

1 ．はじめに

趣旨や内容が十分には理解されていないように

感じられた。そこで，その原因や拒絶理由への

対応に関して，今までの経験を基に，双方の立

場から考察する。

以下においては，まず，審査官の置かれた環

境を紹介し，その後，拒絶理由への対応につい

て個人的な見解を述べてみようと思う。

特許庁の発行した2009年の年次報告書では，

各国間の審査のパフォーマンスの比較の手法と

して，単純に，一次審査（FA）件数と国際調

査報告書（ISR）件数とを合計した数値を基に，

一審査官当たりの審査処理件数を示し，審査処

理については，USPTOと比較して約2.5倍，

EPOとの比較では約4.5倍のパフォーマンスを

発揮しているとしている。

しかしながら，同報告書での前記一審査官当

たりの審査処理件数：220件は，現実を反映し

た数値ではないので，実質的に審査官の負担と

なっている案件の数に近い数値を求めるため

2．1 処理実績

2 ．審査官を取り巻く環境
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に，別表に示されるような処理項目（FA件数，

再着審査件数，ISR件数，前置審査件数，意見

拒絶件数）について集計し，任期付審査官の増

員が行われた前年の2003年と最新の2008年の統

計データ１）を基に，一審査官当たりの審査処理

件数を求めてみると，表１，表２に示されるよ

うに，2003年は，419件，2008年は，446件とい

う，高い数値となっている。

この間に，審査官の数は，1,126人から1,680

人（内，任期付審査官は，490人）に増大した

結果，FA件数が226,420件から342,654件と飛躍

的に増大している｡

特許庁では，アウトソーシングとしての検索

外注が1989年から本格的に開始され，1999年か

らは，従来の検索報告書の提出のみの納品型外

2．2 処理向上のための施策

注に加えて，検索報告書の提出に際して調査を

担当した調査機関の調査業務実施者が審査官と

対話を行う対話型外注も始まった２）。現在，登

録調査機関の数は，８機関まで増加し，2008年

度は，その納品件数がFA件数の66％となる

22.5万件となり，その内，対話型外注は，外注

件数の80％に達している３）。今後は，さらに，

FA件数を多くするために，検索外注について

も多くの見直しがなされており，全体の納品件

数の拡大と共に，対話型外注の比率を高めるこ

とが行われる方向にある。

また，特許審査調査員，特に予備的見解書作

成担当の特許審査調査員や，対話型外注を集中

的に担当する審査官の配置などによっても，

FA件数の増加を図っている。

また，特許庁は，他のアウトソーシングとし

て，分類の付与についても外注４）を行ってい

る。

前記分類の付与の外注は，1998年に5.2万件，

1999年に16.3万件と増大し，2000年からは，ほ

ぼ特許出願件数に相当する数となっている。

他の施策として，出願人に関連する，早期審

査制度，関連出願連携審査，面接審査，情報提

供制度の利用促進がある。

前記情報提供制度については，従来の書類で

の提出に加えて，2009年１月からインターネッ

ト出願ソフトを用いたオンラインによる情報提

供を可能としたが，これにより情報提供の利用

性の向上が図られ，より即時性の高い審査情報

が審査官に提供されることとなることから，

FA件数や再着審査件数も今後，さらに増加す

ることが期待されている。

また，審査の現場では，個別の審査官のパフ

ォーマンスに関する処理の数値目標値は，審査

官，審査官補のいずれであるか等の経験の度合

い，案件の種類，一次審査，再着審査又は前置

審査の何れかであるかのステータス等に応じて

重み付けされた別の指標に基づいて策定されて
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表１　2003年度の処理実績

特実審査官： ………………………………1,126人
一次審査（FA）： ………………………226,420件
再着審査： ………………………………165,564件
国際調査報告書（ISR）： ………………15,356件
前置審査： …………………………………18,186件
意見拒絶： …………………………………45,895件
合計： ……………………………………471,421件
一審査官当たりの審査処理件数： …………419件

表２　2008年度の処理実績

特実審査官： ………………………………1,680人
（内，任期付： ………………………………490人）
一次審査（FA）： ………………………342,654件
再着審査： ………………………………283,638件
国際調査報告書（ISR）： ………………26,523件
前置審査： …………………………………28,478件
意見拒絶： …………………………………68,720件
合計： ……………………………………750,013件
一審査官当たりの審査処理件数： …………446件
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いる。

今後は，対話型外注の数がさらに増えること，

任期付審査官が３年目で審査官補から審査官に

昇任することにより審査官の数が増えること等

の要因により，個々の審査官（補）や審査官全

体の前記数値目標値も大きくなることが予想さ

れる。

そして，特に，FA件数についてもさらなる

数値目標の向上が求められるであろうことか

ら，これが個別の拒絶理由通知書の起案内容に

影響を与えてしまうことが懸念される。

審査官の起案した拒絶理由通知書について

は，独立行政法人，工業所有権情報・研修館

（INPIT）が提供しているIPDL（特許電子図書

館）の審査書類情報照会（2003年７月以降の審

査に関する書類）を利用することで，参照可能

であるが，他にも検索報告書，面接記録，応対

記録及び特許メモ等が参照できる場合がある。

また，前記INPITの公報閲覧室（特許庁本庁

舎２階）でも，2007年１月から一部の機能を省

いた審査官サーチ端末の一般利用を開始してい

る。

また，現時点においては，インターネットに

おいて無料で公開されている検索エンジンを用

いた審決の検索が可能であり，その場合，審査

段階で前審関与５）した審査官名も特定できるか

ら，この結果に基づいて，特定の審査官につい

ての複数の案件に係る拒絶理由通知書が簡単に

参照できる状況にある。

拒絶理由通知書に記載された項目の内，書誌

的事項について，その一部を紹介すると，まず

「特許庁審査官」には，実際に起案をした審査

官又は指導審査官名が記載されている。その右

側には，４桁の数字があるが，これは，審査官

3．1 書誌的事項

3 ．拒絶理由通知書

を特定する審査官コード番号であり，最初の２

桁が入庁年度を表している。さらに，右側には，

例えば，「２Ｆ００」のように，１つのアルフ

ァベットを含む表示があるが，この場合の「２

Ｆ」は，審査室の技術単位を表している。

前記審査官名と末尾にある問い合わせ先欄の

氏名とから，起案者が審査官，審査官補の何れ

であるかが特定できる。

個別の「理由」において，根拠条文が示され

た部分の後の，「記」又は「備考欄」には，対

象となる請求項番号，引用文献等の番号と共に，

通常，審査官の認定，説示が記載されている。

「引用文献等一覧」には，引用文献である公

報や雑誌，単行本等の他，29条の２で用いられ

る先願，周知技術も含まれるので，「引用文献

等」の種別の誤解や意見書での表記の誤りには

注意を払う必要がある。

引用された刊行物等の記載要領は，審査ハン

ドブック（旧「新審査官必携」・・・2005年に

終了）に明確に記載されている。

前記審査ハンドブックには，逐次刊行物，不

定期刊行物及びカタログ等の文献について，

「発行年月日が不明の場合には受入れ日をもっ

てこれに代えることができるが，その旨を明り

ょうに記載しなければならない。」と明記され

ている。また，インターネット等の情報を先行

技術とする場合についても，掲載日時の認定に

付いても運用指針が示されている。

しかしながら，これらの発行年月日や掲載日

時に係る認定が正しく行われていない場合も散

見されるので，その場合には，意見書等で反論

を行う等の対応をすることが必要である。

「先行技術文献調査結果の記録」の「調査し

た分野」と「先行技術文献」には，例えば，検

索外注案件であった場合に検索報告書で提示さ

れた文献の内，引用文献を除いた文献とそのと

きに調査した分類（IPC），さらに審査官によ

り他の分類が追加サーチされたときは，そのと

195知　財　管　理　Vol. 60 No. 2 2010

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。 



きに調査した分類（IPC）が示されている。

ここで，「IPC（国際特許分類）」について簡

単に触れると，IPCは，発明の本質的に関連す

る複数の技術主題がその構成部分を個々に分離

して分類することなく，できるだけ全体的に分

類できるように意図されているが，重要な目的

のひとつにサーチを容易にすることがある。特

許文献に開示された個々の技術主題について

は，サーチの目的に重要であれば分類すべきで

あり，前記複数の技術主題についても，種々の

観点から見て分類を付与する。

そのために，IPCは以下に示す機能指向箇所

と応用指向箇所を持っている。

・機能指向箇所

もの“一般”すなわち，その固有の性質また

は機能に特徴を有するもの；ある特定の使用分

野には限らないもの，または使用分野について

の記述を無視しても技術的に影響がないような

もの。

・応用指向箇所

特別の使用または目的に“特に適合した”，

すなわち，与えられた使用または目的のため改

変されたものまたは，特別につくられたもの。

ものの特殊な使用または応用。

このような分類箇所を有するIPCにおいて，

FI分野によっては，サーチすべき案件に付与

された主分類が応用指向箇所であり，機能指向

箇所に係る副分類が全く付与されていないもの

が多い分野もあるが，そのような案件でも，

「調査した分野」欄のFIと検索報告書の調査範

囲のFIとを対比したときに，追加されたFIが

あったことにより，追加サーチが行われたこと

が推定できる場合がある。

ところで，前述したように，検索外注と分類

の付与のアウトソーシングが行われている現状

を踏まえると，今後，分類付与能力の低下に伴

ってサーチ能力が低下する恐れがある。

その結果，将来的にサーチ案件の公開公報に

付与されたFI以外の，技術分野の共通性に関

連した技術思想を認定するための機能指向箇所

等のFI分野の検索が困難になって行くことが

懸念される。

なお，検索システムについては，特許庁が公

表した特許庁新検索システムにおいて，先行技

術文献等の情報量の増大や，外国文献等の検索

対象の多様化に追従できる最新のIT環境によ

る世界最先端の検索システムを構築するとして

おり，その中で，“概念検索技術”等を紹介し

ている６）が，今後も注目していきたい。

ここで，審査段階で発せられる拒絶理由通知

について，出願人側がどのような感想を持って

いるか，その一部を紹介すると，例えば，特許

庁が委託した事業である進歩性等に関する各国

運用等の調査研究報告書の中で，企業や弁理士

に対して行われたアンケート７）中には，次のよ

うなものがある。

・拒絶理由通知において引例として文献名のみ

が記載されており，その文献のどこが該当する

のかが不明なケースがある。

・引例関連箇所の指摘が無いもの，指摘範囲が

極端に広すぎるものがある。

・必要以上に多数と思われる数の引例を出さ

れ，且つ，どれが主引例で，どれが周知技術な

のかが明確にされていない記載のない拒絶理由

を出されると対応に困る。

・日本の拒絶理由書は短くて，審査官の本当の

考え方が分からない。

・拒絶理由通知書の記載の仕方にもばらつきが

大きい。引例と本願との対比から，結論に至る

までの考え方が不明なため，効果的な反論がで

きないことがある。

・結論に至る道筋が審査基準に従った論理構成

3．2 実体的事項に対する出願人側の意見
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で示されていない。

・拒絶される根拠がわからない案件が増えてお

り，厳しくなった，というよりも「粗っぽくな

った」という印象を抱いている。

・拒絶理由通知の記載が貧弱で考え方が分かり

にくい。

・拒絶理由通知は，説明が不十分で拒絶の論理

がわかりにくい。

・公知例が見つからないときに周知・慣用とい

う理由を安易に使用しているのでは，と感ずる

ときがある。

・周知・慣用技術，設計事項である，という結

論に至る理由が記載されていないので，反論に

困ることがある。

このように，拒絶理由通知書起案の現状を端

的な言葉でとらえた指摘が多くあり，外国と対

比した運用についても触れている箇所もあるの

で，各審査官は，この調査研究報告書のアンケ

ートで指摘された点を考える際の参考にして頂

きたいと思う。

次に，拒絶理由通知書の実体的な部分につい

て考察する。

以下では，29条２項を理由とするものについ

て，例を挙げて検討する。

認定には，主引用文献に記載された発明と本

願発明との対比における，一致点，相違点の認

定や動機づけに用いられる，副引用文献に開示

された技術思想の認定等があり，そして，これ

らの認定を基に容易想到性を論理づける説示が

示される。

（1）一致点，相違点の認定

審査段階の拒絶理由通知において，通常，主

4．1 通知書内容の確認

4 ．実体的事項に関する考察

引用文献に記載された発明との一致点の認定は

行われない。まれに，「・・・点で両者は相違

し，その余の点で一致する。」というスタイル

のものも散見されるが，このスタイルは，実質

的な一致点を認定していないものであると考え

られており，現在の審判部では，不適切な例と

して明示されている。しかしながら，一致点の

認定を審決のように行うことは，かなりの時間

と労力を必要とするものであるから，審決にお

けるような一致点の認定の手法を審査段階の拒

絶理由通知に求めることは現実的ではない。

また，主引用文献に記載された発明との相違

点の認定については，審査官補や審判官を経験

した審査官の一部において，審決と同様のスタ

イルで全ての相違点を認定しているものが見ら

れるものの，通常は，一部の相違点のみを示し

た簡略なものが多いので，その場合，もし看過

された相違点がある拒絶理由に対しては，意見

書等にて十分に反論する必要がある。

引用文献に記載された技術思想の認定に関し

ては，「特に，引用文献・の段落【・・・】を

参照。」や「本願発明の・・・という構成は，

引用文献・の段落【・・】に記載されている。」

というような，主引用文献，副引用文献に共通

なスタイルでの簡略な表現手法が最も多い。そ

して，このような表現手法であった場合は，意

見書を作成するに際して，審査官が次の段階の

拒絶査定を検討する際に，引用文献に記載され

た個別の技術思想をどのように認定するであろ

うかという点をまず推測し，その後，論理づけ

の方向を検討しつつ，反論や補正を考えて行く

必要がある。

（2）上位概念化

また，「本願発明の・・・という構成に対応

する，・・・という技術思想が引用文献・の段

落【・・】に記載されている。」というような

スタイルもよく用いられている。この場合は，
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より丁寧に記載事項の認定が行われたであろう

ことが窺えるが，注意すべき点は，各引用文献

において，認定された技術思想が，その記載さ

れた具体的な技術思想に対して上位概念化され

たものであるか否かということである。もし上

位概念化されたものである場合は，結果として，

認定すべき相違点を看過しているものもあるの

で，その上位概念化が妥当なものであるかにつ

いて検証する必要がある。

さらに，相違点の認定と共に容易想到性を論

理づける説示が行われている場合では，各引用

文献に記載された発明の属する技術分野や課題

を基にして，先に挙げた相違点が格別なもので

はないことを導くための論理づけが行われるこ

ととなるが，その際に，認定された相違点に係

る本願発明の個別の技術的事項について，周

知・慣用技術又は設計事項である旨の認定が行

われる場合が多くある。このような認定は，概

して，シンプルな表現であるものが多く，その

趣旨が理解できない等の事情により意見書での

具体的反論においても苦労している場合が多い

ものと思われる。

ここで，注目したい点は，前記周知技術等の

認定に際しても，本願発明の個別の技術思想に

比して上位概念化された技術思想を認定してい

るケースが多く見られることである。また，周

知技術についての周知例として文献が示されて

いることが多い（例示されていなくとも違法で

はない。）が，この場合にも，当該文献に記載

された技術思想に比して上位概念化された技術

思想を認定しているケースも見られる。また，

ここで注意すべきは，その記載事項に基づく上

位概念化が妥当でなかったとしても，そのこと

から直ちに周知技術の認定が誤りであったとい

うことにはならず，単に例示された文献が妥当

ではなかったということが言えるにとどまる点

である。他方，通知された拒絶理由が引用文献

と周知技術との組合せに基づいて容易に発明で

きたというものであった場合で，その後の拒絶

査定時に，前記周知技術であることを例示した

文献中の他の記載箇所に示された“他の周知技

術”と引用文献との組合せに基づいて容易に発

明できたという論理づけを行った場合には，新

たな拒絶理由となることに注意すべきである。

（3）設計事項

次に，容易想到性を論理づける説示では，論

理づけに用いられる技術思想として，前記周知

技術や前記設計事項が，引用文献の記載から認

定された技術思想と同様の位置づけとされるこ

とにも注意が必要である。

特に，設計事項の認定については，特許庁の

進歩性検討会で，「設計事項には，技術の具体

化に伴って当業者が当然考慮せざるを得ない事

項で特段の技術的意味が認められないものなど

が含まれると解され，動機づけに用いられるよ

うな理由は必ずしも要求されない。ただし，設

計事項である理由を示すことは必要であり，こ

の点を審決に説示しておくことは，安易に相違

点を設計事項と判断しているとの印象を与えな

いためにも重要」や「単に技術の具体的適用と

いうレベルを超える作用や機能があるならば，

設計事項とはいえないものであるから，その点

を立証すれば足りる」との考え方が示されてい

る８）ことを考慮すると，設計事項と指摘された

点を意見書において争点とする場合には，この

立証手法を参考にした主張をすることが重要で

ある。

そして，審査する側においても，予め争点と

なることが予想される場合には，前記した考え

方で示された，設計事項であることの理由を具

体的に示し，出願人側から異論が出されないよ

うにするための努力をするべきである。

（4）阻害要因

拒絶理由通知書では，相違点の判断の結論を
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示す際に，例えば，「引用文献・に示された技

術思想を引用文献１（主引用例）に適用して相

違点・・のように構成することは，当業者が容

易に想到しえたものと認める。」というような

説示もよく見られる。このような表現となって

いるものの多くは，特に「阻害要因」という用

語を具体的に示した論理づけが行われていない

が，通常は，複数の引用文献を組み合わせるこ

とについて阻害要因がないことが判断されたこ

とになっているから，意見書等において，阻害

要因がある旨の主張を行う場合には，技術分野

の違い，引用文献中の当該組合せを阻害する旨

の記載等の具体的な根拠を基礎とした反論を行

うことが望ましい。

（5）有利な効果の参酌

また，意見書では，有利な効果の参酌につい

ての主張もよく行われている。しかしながら，

有利な効果の参酌は，本願発明が容易に想到し

えたものかどうかが直ちに判断できない場合に，

引用文献に記載された発明と比較した有利な効

果を参酌することにより，容易に発明できるも

のではなかったと推認する判断手法である９）。

そして，審査の運用では，認定された技術思

想に基づいた何らかの組合せ又は置換により，

その発明が当業者によって容易に想到しえたも

のであるとの論理づけができれば，有利な効果

を有していても，進歩性は否定されることにな

っているから，意見書中で本願発明の構成に基

づく有利な効果のみを主張しても，進歩性の主

張を十分に行ったことにはならないことに留意

する必要がある。

（6）なお書き

拒絶理由通知書には，時に，「なお，・・・」

のように，「なお書き」の項目が設けられてい

ることがあるが，これは，拒絶理由の結論に影

響を与えないものであるから，後に予想される

事態に備えた予防的な措置として用いられるこ

とが多い。また，意見書において，特許請求の

範囲の記載に基づいていない効果の主張等をし

ていた場合などには，拒絶査定時のなお書きに

おいて，見解が示されることがある。

なお書きについての法的な判断は，これを肯

定する判例として，審決の結論に影響がない部

分である旨の判示をしているものが審決取消訴

訟において複数存在している10）。

以上，拒絶理由通知書の実体的な部分におい

て表現される代表的な項目について説明した

が，現実の拒絶理由通知書においては，認定，

説示に関する記載量は短いものが多い。

一般的に，拒絶理由通知書の具体的記載に対

する反論を意見書で行うことは容易であるが，

具体的な記載のない事項についての反論は容易

ではない。

そのような場合，意見書で反論を試みるにあ

たり，例えば，拒絶理由通知書の起案時にどの

ようなサーチが行われたかを考えることは有効

であろう。

そこで，以下では，視点を変えて，審査官の

起案時の状況を仮定した場合の起案スタイルを

考えてみることとする。

（1）サーチ状況の推定

まず，IPDLの審査書類情報照会の利用を考

える。

次に，審査官が新願１件の起案のための時間

は，冒頭の「２．審査官を取り巻く環境」で示

したような事情を考慮すると，必ずしも十分で

あるとは言えないから，引用文献の認定が正し

く行われているどうかの検討を考える。

前記審査書類情報照会の結果，本願に対応す

る検索報告書が有れば，本件が対話型であるか

を含めて検索外注案件であることが特定でき

4．2 サーチ内容の確認
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る。さらに，「３．１書誌的事項」で述べたよ

うな手法で，検索報告書で提示された文献以外

の引用文献の付加を確認することにより，追加

サーチが行われたか否かが，また，「調査した

分野」における機能指向箇所分類の付加を確認

することによっても，追加サーチが行われたか

否かが大まかに推定できる。

（2）追加サーチが行われていない場合

追加サーチが行われなかった場合は，所謂一

覧形式の短い文章からなる起案が多くなる傾向

にあると考えられる。特に，本願発明及び引用

文献の技術的事項が十分に把握されていない場

合は，前記したように，例えば，相違点の認定

や容易想到性の論理づけが省略され，単に「引

用文献・の段落【・・】には，・・・が記載さ

れている。」というような表現手法のみにとど

まるものが多くなる。

一般的に，拒絶理由の起案に際しては，拒絶

査定時に採用する拒絶理由が違法と判断されな

いような表現となっていることを最優先したも

のが多くあると考えられる。その場合には，こ

のように，本願発明が単に引用文献に記載され

た発明に基づいて容易に発明できたものである

ことを結論とするための簡略スタイルの拒絶理

由通知となることが多い。

従って，このような簡略スタイルであった場

合に，まず第１に意見書で心がけることは，審

査官が起案時に論理づけを十分に検討していな

かったであろうと思われる点を探すことであ

る。そして，そのような点が発見できた場合は，

提示された引用文献の認定の誤りや論理づけに

必要な技術思想の欠如等の指摘を行い，提示さ

れた引用文献のみでは容易想到性を論理づける

ことが不可能であることを強調することであ

る。このように，容易想到性の論理づけに関す

る反論を意見書中に具体的に明示しておくこと

は重要である。その結果，審査官が，拒絶査定

の検討に際して，容易想到性の具体的な論理づ

けに係る説示を行うことが必要であると判断す

る可能性が高まることとなる。

（3）追加サーチが行われている場合

次に，追加サーチが行われ，十分に引用文献

の検討が行われている場合は，短いコメントが

付加された程度のものであっても，論理づけの

方向が推測できるような起案となっているもの

が多いと思われる。

このような場合は，さらに，そのコメントの

行間を読むことで，省略された相違点や論理の

飛躍等を発見し，意見書でその点についての指

摘をすることによって当該論理づけが妥当でな

いことの主張を行うことを検討する。

なお，本願発明が複数の技術分野に関連する

ものであり，複数の技術分野に係る引用文献が

提示されている場合は，さらに，当業者の定義

についても注意が必要である。例えば，審査の

運用では，複数の技術分野のそれぞれの専門家

からなるチームを当業者とする考え方を採用し

ている11）。

他方，追加サーチが行われたと判断でき，拒

絶理由通知書で相違点に係る論理づけの説示が

示されている場合でも，引用文献の記載に基づ

いて論理づけに用いるための技術思想の認定が

十分にできていないときには，相対的に，周知

技術の認定や設計事項の認定が多くなる傾向に

あると思われる。

このような場合にも，周知技術の認定や設計

事項の認定は，前述したようなシンプルな表現

のものが多いことから，拙速なものとなってい

ないかどうか検証し，その認定が誤りであった

と判断できた場合は，意見書において，前述し

た手法等により設計事項とはいえないものであ

ることの立証を行ったり，仮に，前記周知技術

の認定や設計事項の認定自体に誤りが無かった

場合でも，引用文献に記載された技術思想に比
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して上位概念化された技術思想を認定している

と判断されるときは，前記した，論理づけに必

要な技術思想の欠如であることの主張を検討す

ることが必要である。

また，特許庁が『「審査の進め方」審査基準

改訂案に対して寄せられたご意見及び回答』12）

の4.2拒絶理由通知を行う際の留意事項の中で

気になった意見を回答と共に紹介すると，

Ｑ．『先行技術文献等の引用について，「引用

文献等を特定するとともに，請求項に係る発明

と対比，判断するのに必要な引用箇所がわかる

ようにする」とされている。しかしながら，引

用文献が複数あり，主引用発明が拒絶理由通知

から明らかでない場合には，出願人が意見書等

での反論をしにくい場合がある。意思の疎通を

さらに促進するために，留意点に，主引用発明

の明記を加えていただくことを希望する。

なお，本審査基準（案）の先行技術文献等の

検討の項目においては，主引用発明を選択して，

対比・判断されることになっているため，拒絶

理由通知において，主引用発明を明記いただく

ことは特段の負荷をおかけするものではないよ

うに思われる。』

Ａ．『本審査基準第２節4.2において，「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具体的に指摘しなけ

ればならない。」としており，主引用発明の特

定を含めて，出願人が拒絶理由通知の趣旨を理

解できるようにしています。』

このような，質問者から見れば一見的を外し

たようにも受け取れる回答は，質問者の納得す

る回答とはなっていないように思われるが，こ

のような回答となっているのは，一般に，特許

庁のパブリックコメントへの回答が，そのパブ

リックコメントに関連する具体的な項目につい

5 ．特許庁へのパブリックコメントに
ついて

ても妥当な回答となるように配慮することを第

１に優先しているためであると思われる。

しかしながら，前記回答での「主引用発明の

特定を含めて，出願人が拒絶理由通知の趣旨を

理解できるようにしています。」の「主引用発

明の特定を含めて」は，「主引用発明を明記」

としないことによって，現状の簡略起案を肯定

していると解釈されても仕方がないと考える。

最近，主引用例の差し換えについて，注目す

る判決があったので紹介すると，「一般に，出

願に係る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。したがって，

審決において，拒絶査定における主たる引用例

と異なる刊行物を主たる引用例として判断しよ

うとするときは，原則として，特許法159条２

項で準用する50条本文の定めに従い，拒絶理由

を通知して，出願人に対し意見書を提出する機

会を与えるべきであり，出願人の防御権を奪う

ものとはいえない特段の事情がない限り，通知

を懈怠してされた審決の手続は違法である。」

と判示している13）。

これは，査定不服審判事件において，新たに

拒絶理由通知を行うことなく，請求不成立の審

決で，主引用例の差し換えを行ったときには，

手続違背となる場合があることを示している。

このような判断が示されたこと自体は出願人

にとって好ましいことであるが，今後，主引用

例が特定できないような拒絶査定が増えること

が懸念される。

以上，簡単な分析で恐縮ではあるが，メッセ

ージとして伝えたいことは，次のとおりであ

る。

審査官に対しては，当面審査官が１案件にか

けられる時間を増やせる状況にないことは外部

6 ．おわりに
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にも理解されるであろうから，起案に多くの時

間をかける必要のない範囲で可能なこと，例え

ば，論理づけの方向を示す足跡を残すこととな

るコメントを付した起案となるように心がける

といった努力を期待したい。そして，今後多く

なることが予想される問題として，発明の単一

性の判断基準の明確化，発明の特別な技術的特

徴を変更する補正（シフト補正）の判断に際し

ての判断基準の明確化についても個々の案件毎

に工夫した起案をお願いしたい。

また，出願人側に対しては，拒絶理由に具体

的な説示がある場合に，単に，複数の特徴点を

有する限定付加した構成が一体として各引用文

献に記載されていないとか，又は有利な効果を

備えているとかの主張に終始することなく，審

査官の説示と噛み合った反論を心がけることを

期待したい。

ところで，2008年度の審決取消訴訟における

特実の審決取消率について，気になる数値が開

示されていた14）。

査定系の取消率が前年度の11.8％から22.2％

に，当事者系無効審判の有効審決の取消率が前

年度の55.9％から28.9％に，当事者系無効審判

の無効審決の取消率が前年度の12 .1％から

32.8％になった。特に，無効審決取消率が有効

審決取消率を上回ることは近年珍しいことであ

る15）。審判部の審理の方針が変わったとは思え

ないので，その原因を精査することが必要とな

ろう。

最後に特許庁の情報公開の方針について敬意

を表したいと思う。本稿では，特許庁のホーム

ページから，多くの資料を閲覧し，参考文献と

したものもあるが，これら閲覧した資料の中に

は，筆者が審査官，審判官であったときには見

ることのなかった類のものがあり，参考になっ

た。
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