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　抄　録　本件は，特許法36条６項２号違反を理由になされた拒絶審決に対する審決取消請求事件で
あり，特許請求の範囲の記載の明確性が争点となった事件である。
　裁判所は，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で
の技術的意味が示されていることを求めることは許されないというべきであることを示した。
　本稿では，この判示事項と審査基準及び過去の判決例を対比するとともに，特許法36条４項１号並
びに６項１号及び２号の関係について整理してみた。
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1 ．はじめに

近年，発明の詳細な説明と特許請求の範囲の
記載が特許法36条４項と６項に規定する要件を

満たしていないとする拒絶理由通知が出される
ケースが多く見受けられる。このような拒絶理
由通知においては，審査官が指摘した点が，発
明の詳細な説明と特許請求の範囲の両者に記載
されたほぼ同一の内容に及ぶ場合がある。この
場合，出願人は，審査官の指摘事項が特許法36
条４項と６項で求められる記載要件に合致して
いるか否かについては詳細に検討せずに，審査
官が指摘した点に沿って発明の詳細な説明や特
許請求の範囲を補正することにより審査官の指
摘事項を解消するように対処する場合が多い。
しかしながら，発明の詳細な説明と特許請求
の範囲の記載要件は，それぞれ，特許法36条４
項と６項に別個に規定されており，審査基準に
おいても別個に判断基準が説明されているの
で，審査官が指摘した点が発明の詳細な説明と
特許請求の範囲の両者に記載されたほぼ同一の
内容に及ぶ場合であっても，出願人は，まず，
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審査官の指摘事項が特許法36条４項と６項で求
められる記載要件に合致しているか否かについ
て検討すべきである。
それでは，発明の詳細な説明と特許請求の範

囲に求められる記載要件とはどのようなもので
あろうか。
以下で取り上げる本事件は，特許請求の範囲

の記載の明確性が争点となった事件である。本
稿では，本事件の判示事項と審査基準及び過去
の判決例を対比するとともに，発明の詳細な説
明と特許請求の範囲に求められる記載要件を明
らかにし，特許法36条４項１号並びに６項１号
及び２号の関係について整理してみた。
なお，以下において，本事件の判決を「本判

決」と略称することもある。

2 ．事件の概要

2．1　特許請求の範囲の記載

本件補正後の本願に係る明細書（以下，「本
願補正明細書」という。）の特許請求の範囲（請
求項数４）の請求項１と請求項２の記載は，次
のとおりである（以下，本件補正後の請求項１
と請求項２に係る発明を「本願補正発明１」「本
願補正発明２」という。）。
【請求項１】
バックシートとトップシートとを有する吸収
性物品であって，第１腰部区域，第２腰部区域，
それらの間に挟まれた股部区域，長手方向軸線，
及び前記トップシートと前記バックシートとの
間に配置され，中に排泄物を受けるための主要
空間まで通路を提供する開口部を具備し，前記
開口部が前記長手方向軸線に沿って少なくとも
前記股部区域に配置され，前記トップシートが
伸縮性であり，当該物品が，当該物品の弛緩し
た状態での長手方向寸法の60％の長さである短
縮物品長Ｌと，伸張時短縮物品長Lsとを有す
る短縮物品部分を有し，当該物品が次の弾性特

性：0.25Lsで0.6N未満の第１負荷力，0.55Lsで
3.5N未満の第１負荷力，及び0.8Lsで7.0N未満
の第１負荷力，並びに0.55Lsで0.4N超の第２負
荷軽減力，及び0.80Lsで1.4N超の第２負荷軽減
力，を有する吸収性物品。
【請求項２】
0.5Ls未満の収縮時短縮物品長Lcを有する，
請求項１に記載の吸収性物品。

2．2　審決における理由の要約

（1）本願補正発明１について
（判断）本願補正発明１に係る特許請求の範
囲の記載は，不明確であり，特許法36条６項２
号に違反する。
（理由）「伸長時短縮物品長Ls」と，「第１負
荷力」及び「第２負荷軽減力」との関係により
物品の弾性力を特定することが，吸収性物品の
機能，特性，課題解決と，どのように関連する
のかは，明確ではない。
「0.25Lsで0.6N未満の第１負荷力，0.55Lsで

3.5N未満の第１負荷力，及び0.8Lsで7.0N未満
の第１負荷力，並びに0.55Lsで0.4N超の第２負
荷軽減力，及び0.80Lsで1.4N超の第２負荷軽減
力」との特定による作用効果も明確ではない。

（2）本願補正発明２について
（判断）本願補正発明２に係る特許請求の範
囲の記載は不明確であり，特許法36条６項２号
に違反する。
（理由）本願補正発明２は，「収縮時短縮物品
長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」（0.5Ls未満）
との関係で，吸収性物品の構成を特定するも
のであるが，「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長
時短縮物品長Ls」との関係を特定することが，
吸収性物品の機能，特性等とどのような関連性
を有するのかが，明確ではない。
「0.5Ls未満の収縮時短縮物品長Lc」との構成
を採用することによる作用効果も明確ではな
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い。
本願補正発明２において，「収縮時短縮物品
長Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係で
吸収性物品の構成を特定することの技術的意味
は明確ではない。

2．3　争　　点

（1） 争点１：特許法36条６項２号の解釈，
適用の誤り

１）原告（本願出願人）の主張
（主張）本願各補正発明に係る特許請求の範
囲の記載は，第三者に不測の不利益を及ぼすほ
どに不明確であるとはいえないから，特許法36
条６項２号に違反しない。
審決は，発明の構成自体の明確性ではなく，
本願各補正発明の奏する作用効果（課題解決）
との関連において，構成の技術的意味の明確性
を問題にし，特許法36条６項２号違反を理由に
本件補正を却下しているから，審決の同号の解
釈，適用には誤りがある。
（理由）「伸張時短縮物品長Ls」，「第１負荷力」
及び「第２負荷軽減力」等のパラメータの測定
条件・方法等については，当業者であれば本願
補正明細書の記載を考慮すれば，明確に理解す
ることができる。
本願補正発明２記載の「収縮時短縮物品長

Lc」についても，当業者であれば本願補正明
細書の記載を参酌することにより，その測定条
件・方法等を明確に理解することができる。
２）被告（特許庁長官）の反論
（主張）本願各補正発明のパラメータにより
特定される事項の技術的意味が明確でなく，特
許法36条６項２号の要件を満たさないとした審
決に誤りはない。
（理由）吸収性物品の具体的構成の欠如によ
る不明確性，第三者に不測の不利益を与え，発
明の技術的範囲が不明確であること，特許法36
条６項２号の趣旨は，権利範囲の明確化に限定

されないこと。

（2） 争点２：本願各補正発明の技術的意味
が明確でないと判断した誤り

１）原告（本願出願人）の主張
当業者であれば，本願補正明細書等の記載及
び技術常識を参酌することにより第１負荷力及
び第２負荷軽減力のパラメータにより吸収性
物品の弾性特性を特定することの技術的意味を
明確に理解できるにもかかわらず，審決は，本
願各補正発明に係る前記技術的意味の解釈を誤
り，その技術的意味が明確でないと判断したか
ら，誤りである。
２）被告（特許庁長官）の反論
被告は，原告の理由に対して反論し，誤りが
ないと主張した。

2．4　知財高裁の判決の概要

（1） 争点１：特許法36条６項２号の解釈，
適用の誤り

知財高裁は，本願各補正発明が特許法36条６
項２号に違反し，独立特許要件を欠くとして本
件補正を却下した審決には，特許法36条６項２
号の解釈，適用について誤りがあるから，取り
消されるべきであると判断し，以下のように理
由を述べた。
１）特許法36条６項２号の趣旨
ａ）仮に，特許請求の範囲に記載された発明
が明確でない場合には，特許の付与された発明
の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の
不利益を及ぼすことがあり得るので，そのよう
な不都合な結果を防止することにある。
ｂ）特許を受けようとする発明が明確である

か否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，
願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮
し，また，当業者の出願当時における技術的常
識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第
三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であ
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るか否かという観点から判断されるべきことは
いうまでもない。
ｃ）特許法36条６項２号は，特許請求の範囲
の記載に関して，「特許を受けようとする発明
が明確であること。」を要件としているが，同
号の趣旨は，それに尽きるのであって，その他，
発明に係る機能，特性，解決課題又は作用効果
等の記載等を要件としているわけではない。
２）特許法36条４項の趣旨
ａ）発明の詳細な説明の記載については，特
許法36条４項において，「経済産業省令で定め
るところにより，その発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者がその実施をす
ることができる程度に明確かつ十分に，記載し
なければならない。」と規定されている。
ｂ）同４項の趣旨を受けて定められた経済産
業省令（特許法施行規則24条の２）においては，
「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定
めるところによる記載は，発明が解決しようと
する課題及びその解決手段その他のその発明の
属する技術の分野における通常の知識を有する
者が発明の技術上の意義を理解するために必要
な事項を記載することによりしなければならな
い。」と規定されている。
ｃ）ａ），ｂ）の規定に照らせば，発明の解決

課題やその解決手段，その他当業者において発
明の技術上の意義を理解するために必要な事項
は，特許法36条４項への適合性判断において考
慮されるものとするのが特許法の趣旨であるも
のと解される。
３）特許法36条６項２号の解釈
ａ）特許請求の範囲の記載に，発明に係る機
能，特性，解決課題ないし作用効果との関係で
の技術的意味が示されていることを求めること
は許されないというべきである。
ｂ）仮に，特許法36条６項２号を解釈するに
当たり，特許請求の範囲の記載に，発明に係る
機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係

で技術的意味が示されていることを要件とする
ように解釈するとするならば，特許法36条４項
への適合性の要件を特許法36条６項２号への適
合性の要件として，重複的に要求することにな
り，同一の事項が複数の特許要件の不適合理由
とされることになり，公平を欠いた不当な結果
を招来することになる。
４）特許法36条６項２号の適合性
ａ）「伸張時短縮物品長Ls」又は「収縮時短

縮物品長Lc」と関連させつつ，吸収性物品の
弾性特性を「第１負荷力」及び「第２負荷軽減
力」により特定する本願各補正発明に係る特許
請求の範囲の記載は，当業者において，本願補
正明細書（図面を含む。）を参照して理解する
ことにより，その技術的範囲は明確であり，第
三者に対して不測の不利益を及ぼすほどに不明
確な内容は含んでいない。
ｂ）「伸張時短縮物品長Ls」と「第１負荷力」
及び「第２負荷軽減力」との関係（本願補正発
明１），「収縮時短縮物品長Lc」と「伸長時短
縮物品長Ls」との関係（本願補正発明２）に
よって，弾性力を特定したことが，吸収性物品
の機能，特性，発明の解決課題とどのように関
連するのか，作用効果が不明であることを理由
として，本願各補正発明に係る特許請求の範囲
の記載が，特許法36条６項２号に反するとした
審決には，同項同号の解釈，適用を誤った違法
があるというべきである。

（2） 争点２：本願各補正発明の技術的意味
が明確でないと判断した誤り

知財高裁は，「第１負荷力」や「第２負荷軽
減力」が明確に定義され，本願各補正発明の構
成による技術的範囲が明確である限り，第三者
に不測の不利益を与えることはなく，従来の技
術水準と比較した本願各補正発明の構成の技術
的意味は，特許法36条６項２号に反するか否か
の問題とはなり得ないからとして，判断しなか
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った。
（補足）なお，審査経過をみれば，本願は，
特許法36条６項２号だけでなく特許法36条４項
に反する拒絶理由も通知されていたが，特許法
36条６項２号に反する拒絶理由のみによって拒
絶査定された。したがって，審決及び判決は，
特許法36条４項に反するか否かについては判断
していない。

3 ．評　　釈

3．1　 特許請求の範囲の記載の明確性の判
断手法

本事件では，特許庁と裁判所とにおいて特許
請求の範囲の記載の明確性について判断が相違
した。この判断手法について考察するにあたっ
て，まず，現行の審査基準に示されている趣旨
と判断手法を整理してみる。
（趣旨）特許請求の範囲の記載は，これに基
づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がな
され，これに基づいて特許発明の技術的範囲が
定められるという点において重要な意義を有す
るものであり，一の請求項から発明が明確に把
握されることが必要である。
本号は，こうした特許請求の範囲の機能を担
保する上で重要な規定であり，特許を受けよう
とする発明が明確に把握できるように記載しな
ければならない旨を規定したものである。特許
を受けようとする発明が明確に把握されなけれ
ば，的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断
ができず，特許発明の技術的範囲も理解し難い。
（判断手法の要点）発明が明確に把握される
ためには，発明に属する具体的な事物の範囲が
明確である必要があり，その前提として，発明
を特定するための事項の記載が明確である必要
がある。
発明の把握は，特許法36条５項の規定により

請求項に記載された，特許出願人が特許を受け

ようとする発明を特定するために必要と認める
事項（以下，「発明を特定するための事項」と
いう。）に基づいて行う。ただし，発明を特定
するための事項の意味内容の解釈にあたって
は，請求項の記載のみでなく，明細書及び図面
の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。
（特許法36条６項２号違反の類型）
（1）請求項の記載自体が不明確である結果，
発明が不明確となる場合。
（2）発明を特定するための事項の内容に技術
的な矛盾や欠陥があるか，又は，技術的意味・
技術的関連が理解できない結果，発明が不明確
となる場合。
（3）特許を受けようとする発明の属するカテ
ゴリー（物の発明，方法の発明，物を生産する
方法の発明）が不明確であるため，又は，いず
れのカテゴリーともいえないものが記載されて
いるために，発明が不明確となる場合。
（4）発明を特定するための事項が選択肢で表
現されており，その選択肢どうしが類似の性質
又は機能を有しないために発明が不明確となる
場合。
（5）範囲をあいまいにする表現がある結果，
発明の範囲が不明確な場合。
（6）機能・特性等により物を特定する事項を
含む結果，発明の範囲が不明確となる場合。
（7）請求項が製造方法による物の特定を含む
結果，発明の範囲が不明確となる場合。

3．2　審決と判決の相違点

（1）審　決
上記2.2で述べたように審決では，発明に係

る「吸収性物品」の機能，特性，課題解決との
関連が明確でないこと，作用効果が明確でない
ことを理由として，特許請求の範囲の記載は不
明確であるので，特許法36条６項２号に違反す
ると判断された。
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（2）判　決
まず，上記2.4（1）1）で述べたように判決では，

特許を受けようとする発明が明確であるか否か
は，特許請求の範囲の記載だけではなく，明細
書の記載及び図面を考慮し，当業者の出願当時
における技術的常識を基礎として，判断される
べきであることが示された。これに基づいて，
「伸張時短縮物品長Ls」又は「収縮時短縮物品
長Lc」と関連させつつ，吸収性物品の弾性特
性を「第１負荷力」及び「第２負荷軽減力」に
より特定する本願各補正発明に係る特許請求の
範囲の記載は，当業者において，本願補正明細
書を参照して理解することにより，その技術的
範囲は明確であると判断された。
また，上記2.4（1）3）で述べたように判決では，

特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特
性，解決課題ないし作用効果との関係での技術
的意味が示されていることを求めることは許さ
れないことが示された。これに基づいて，「伸
張時短縮物品長Ls」と「第１負荷力」及び「第
２負荷軽減力」との関係，「収縮時短縮物品長
Lc」と「伸長時短縮物品長Ls」との関係によ
って，弾性力を特定したことが，吸収性物品の
機能，特性，発明の解決課題とどのように関連
するのか，作用効果が不明であることを理由と
して，本願各補正発明に係る特許請求の範囲の
記載が，特許法36条６項２号に反するとした審
決には，同項同号の解釈，適用を誤った違法が
あると判断された。

3．3　本判決の妥当性

（1）審査基準の観点からの考察
上記3.1（判断手法の要点）で引用した審査

基準では，特許を受けようとする発明が明確に
把握されるためには，「発明を特定するための
事項」の記載が明確である必要がある。発明を
特定するための事項の意味内容の解釈にあたっ
ては，請求項の記載のみでなく，明細書及び図

面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮す
る。ここで，「発明を特定するための事項」とは，
言い換えれば，発明を特定するための構成要素，
構成要素間の関係等であるといえる。
したがって，審査基準に記載された「特許請
求の範囲の明確性の判断手法」は，「特許を受
けようとする発明が明確であるか否かは，特許
請求の範囲の記載だけではなく，明細書の記載
及び図面を考慮し，当業者の出願当時における
技術的常識を基礎として，判断されるべきであ
る」と示された判決に合致するといえる。
本事件では，「発明を特定するための事項」

の記載，すなわち，「伸張時短縮物品長Ls」又
は「収縮時短縮物品長Lc」と関連させつつ，
吸収性物品の弾性特性を「第１負荷力」及び「第
２負荷軽減力」により特定する記載が，本願補
正明細書を参照して理解することにより，明確
であるといえる。
また，上記3.1（特許法36条６項２号違反の
類型）（2），（4）で引用したように審査基準で
は，「発明を特定するための事項」の内容，技
術的意味，技術的関連，表現等によって発明が
不明確となることが挙げられている。このよう
に審査基準は，発明に係る機能，特性，解決課
題又は作用効果等の記載等を要件としているわ
けではなく，それらとの関係での技術的意味が
示されていることを求めていない。この点から
も，審査基準は，本判決で示された特許法36条
６項２号への適合性の要件と矛盾するものでは
ない。すなわち，審査基準の観点から，本判決
は妥当であると考える。
ただし，「発明を特定するための事項」の技

術的意味等が発明に係る機能，特性，解決課題
又は作用効果と関係する場合には，特許法36条
６項２号への適合性の要件として要求されるべ
きではないというべきである。
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（2）過去の判決例からの考察
ａ）引用判決から
本事件では，原告は一つの判決１）を引用して
主張した。その判決は，特許法36条６項２号の
要件充足性の判断について次のように判示し
た。
「審決が特許法36条６項２号該当性の有無に
ついて判断した点について付言する。・・・特
許を受けようとする発明が明確であるか否か
は，特許請求の範囲の記載のみならず，願書に
添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，
当業者の出願当時における技術的常識を基礎と
して，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測
の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという
観点から判断されるべきである。」
この判示事項は，上記2.4（1）1）で述べた
ように本判決で示された特許法36条６項２号の
趣旨に合致しているといえる。
一方，本事件では，被告は二つの判決を引用

して反論した。
一つの判決２）は，特許法36条６項２号の趣旨
について次のように判示した。
「特許請求の範囲の記載は，これに基づいて
特許出願に係る発明の新規性・進歩性等の特許
要件が判断され，これに基づいて特許発明の技
術的範囲が定められ，これに基づいて特許権の
権利範囲が対世的に確定されるなどの特許法の
定める種々の機能を持つものである。特許法36
条６項２号は，特許請求の範囲がその記載にお
いて，特許を受けようとする発明が明確である
こと，すなわち一の請求項の記載から一の発明
を明確に把握することができることを要求して
いるが，その趣旨は，上記の機能のいずれとも
関係するものであり，特許権の権利範囲の明確
化のみに限定することはできないと解される。」
この判示事項に基づいて，特許法36条６項２

号の趣旨は，権利範囲の明確化に限定されない
と被告は反論した。

しかし，上記判示事項の文脈をみると，ま
ず，特許請求の範囲の記載が，（i）特許請求の
範囲の記載に基づいて特許出願に係る発明の新
規性・進歩性等の特許要件が判断されること，
（ii）特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明
の技術的範囲が定められること，（iii）特許請
求の範囲の記載に基づいて特許権の権利範囲が
対世的に確定されること，などの特許法の定め
る種々の機能を持つことが示されている。これ
は，上記3.1（趣旨）で引用したように審査基
準で示された特許請求の範囲の機能に合致する
ものであるといえる。そして，上記判示事項で
は，特許請求の範囲の記載が持つ機能が，上記
機能のうち（iii）の機能に限定することができ
ないと示されているだけにすぎない。特許請求
の範囲の記載に，権利範囲の明確化以外の機能
として，発明に係る物の機能，特性，又は課題
解決との関連性についての明確性，発明の作用
効果の明確性，という機能があることが示され
ているわけではない。
また，上記の判決では特許法36条６項２号要
件の具体的な適合性について次のように判示し
た。
「特許請求の範囲に記載された化学物質が一
定の性質を有することを主要な内容とする発明
においては，特許請求の範囲で化学構造の一部
分のみを特定し，特定されていない部分は任意
の基を意味するという形式の記載は，特定され
ていない部分が発明の詳細な説明の記載や技術
常識を参酌して，当業者が一定の範囲に特定す
ることができるなどの特段の事情がない限り，
同じ性質を有しない化学物質や同じ性質を有す
ることが実験等によって確認されていない化学
物質までも特許権の権利範囲に含まれてしまう
結果となるため，許容されず，結局のところ，
特許法36条６項２号の規定に適合するとはいえ
ない。」
この判示事項は，上記3.1（判断手法の要点）
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で引用した審査基準（特許を受けようとする発
明が明確に把握されるためには，「発明を特定
するための事項」の記載が明確である必要があ
ること，発明を特定するための事項の意味内容
の解釈にあたっては，請求項の記載のみでなく，
明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識
をも考慮すること）に矛盾するものではなく，
上記2.4（1）3）で述べたように，特許請求の
範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課
題ないし作用効果との関係での技術的意味が示
されていることを求めることは許されないとし
た本判決とも矛盾するものでもないといえる。
もう一つの判決３）は，パラメータにより特定
された特許請求の範囲の記載について次のよう
に判示した。
「本願発明の構成要件Ａの中で【数１】が有
する技術的意味は，本件明細書の特許請求の範
囲の記載から明確であるとはいえないし，発
明の詳細な説明の記載及び技術常識を参酌して
も，これが明確になるとはいえない。したがっ
て，【数１】の技術的意味が不明であることを
理由に，本件明細書における請求項１の特許請
求の範囲の記載は特許法36条６項２号所定の要
件に合致しないとした審決の判断には，誤りは
ない。」
この判示事項に基づいて，特許法36条６項２

号は，特許発明を，パラメータを用いて特定す
る場合，当該パラメータにより特定される事項
の技術的意味の明確性を要求するものであると
被告は反論した。そして，本願各補正発明のパ
ラメータにより特定される事項の技術的意味が
明確でなく，特許法36条６項２号の要件を満た
さないとした審決に誤りはないと被告は反論し
た。
しかし，上記判決では，特許法36条６項２号

の要件充足性を判断するためには，「発明を特
定するための事項」である【数１】の技術的意
味の明確性，特にその式中の数値を定めた理由

が要求されているので，その結果として，発明
に係る機能，特性，解決課題ないし作用効果と
の関係で【数１】の技術的意味が要求されるこ
とになる。
このことは，上記2.4（1）3）で述べたように，

特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特
性，解決課題ないし作用効果との関係での技術
的意味が示されていることを求めることは許さ
れないとした本判決と矛盾することになる。し
かし，特許請求の範囲の記載の明確性要件違反
を判断するためには，あくまでも特許請求の範
囲の記載が明確であるか否かを判断すればよい
のであって，発明を特定するための事項の技術
的意味，技術的理由等の明確性まで求める必要
がなく，上記判決は妥当ではないと考える。
ｂ）他の判決例から
無効理由なしとした審決の取消訴訟４）にて審

決が維持された判決において，特許請求の範
囲の記載の明確性について次のように判示され
た。
「原告は，本件特許の明細書において，「溶融
金属を導入する圧力を小さくする」との効果を
達成する上で必要な条件がすべて記載されてい
ないから，本件特許発明は不明確であると主張
するが，前述の訂正によって「溶融金属を導入
する圧力を小さくする」ことは，既に本件特許
発明の主たる目的ではなくなっている上，特許
請求の範囲や発明の詳細な説明に記載すべき事
項については，特許出願人において適宜選択す
べきものであって，本件特許発明についても，
その効果が実際に存在するかどうかはともかく
として，特許請求の範囲に記載された流路の有
効内径の記載自体は明確であって，他のパラメ
ータの記載がないからといって直ちに，同発明
が不明確になるとはいえない。」
この判示事項は，上記2.4（1）3）で述べた
ように，特許請求の範囲の記載に，発明に係る
機能，特性，解決課題ないし作用効果との関係
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での技術的意味が示されていることを求めるこ
とは許されないとした本判決と合致していると
いえる。
また，特許請求の範囲の記載の明確性要件違

反を一つの理由とした無効審決が取り消された
審決取消訴訟の判決５）において，特許請求の範
囲の記載の明確性について次のように判示され
た。
「特許法36条６項２号にいう「特許を受けよ
うとする発明が明確であること」とは，特許請
求の範囲における構成の記載からその構成を一
義的に知ることができれば特定の問題としては
必要にして十分であると解すべきところ，文献
で認められる技術常識及び本件訂正後の明細書
の記載に照らせば，本件発明１・２における，
フェライト中に体積率で３％以上20％以下のマ
ルテンサイトおよび残留オーステナイトが混在
するとの点は，加工性を担うフェライト中にお
けるマルテンサイトおよびマルテンサイト化せ
ずオーステナイトのまま残った残留オーステナ
イトの体積率を規定したものであり，強度を担
うマルテンサイトと，加工時の変形性及びマル
テンサイト化した後の強度を担う残留オーステ
ナイトについて，それらの技術的意義は明確で
あるから，本件発明１・２の特許請求の範囲の
記載において，特許法36条６項２号にいう明確
性要件違反はないというべきである。」
この判示事項は，上記3.1（判断手法の要点）

で引用した審査基準（特許を受けようとする発
明が明確に把握されるためには，「発明を特定
するための事項」の記載が明確である必要があ
ること，発明を特定するための事項の意味内容
の解釈にあたっては，請求項の記載のみでなく，
明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識
をも考慮すること）に矛盾するものではなく，
上記2.4（1）3）で述べたように，特許請求の
範囲の記載に，発明に係る機能，特性，解決課
題ないし作用効果との関係での技術的意味が示

されていることを求めることは許されないとし
た本判決とも矛盾するものでもないといえる。
ところで，特許請求の範囲の記載の明確性を
判断する上で用語の意義の問題がある。
特許請求の範囲の記載の明確性要件違反のみ

を理由とした拒絶審決が取り消された審決取消
訴訟の判決６）において，用語「シングル撚糸」
の意義について次のように判示された。
「現明細書の【0033】によれば，「撚成された
モノフィラメント撚糸」について，「撚成され
たモノフィラメント」が２本以上で撚られて「シ
ングル撚糸」となったものであると定義されて
いる。そして，これに続く，【0034】ないし【0035】
の各記載は，【0033】で定義された趣旨を前提
として，「撚成されたモノフィラメントからな
るシングル撚糸」の内容の詳細を説明している。
そうすると，現明細書の記載によれば，①「撚
成された」の語はそれに続く「モノフィラメン
ト」を修飾し，②「モノフィラメント」は複数
本を意味すると，それぞれ理解するのが合理的
である。この点，請求項１において「撚成され
たモノフィラメント」が複数本であることは明
示的に示されていない。しかし，上記記載のと
おり，「撚成されたモノフィラメント」は「モ
ノフィラメント」に撚りをかけたものであると
ころ，「モノフィラメント」は「１本の繊維」
を意味し，また，「シングル撚糸」は１本又は
２本以上の糸で撚られたものを意味することは
明らかである。そうすると，「撚成されたモノ
フィラメント」について，更に撚りをかけて「シ
ングル撚糸」とする場合，仮に「撚成されたモ
ノフィラメント」が１本であることを前提とし
て，その１本のモノフィラメントを対象として
再度撚りをかけるということは，およそ技術常
識に照らして，意味のない解釈となるから，当
業者は，請求項１記載の「シングル撚糸」につ
いて，複数本の「撚成されたモノフィラメント」
に撚りをかけたものであると理解するのが合理
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的であるといえる。すなわち，請求項１項の「シ
ングル撚糸」の意義について，「撚成されたモ
ノフィラメントが１本である場合」は，およそ
技術常識から離れた解釈であるから，そのよう
な場合を含まないと理解して差し支えない。以
上のとおり，請求項１記載の「撚成された・・・
シングル撚糸」とは，「撚成されたモノフィラ
メント」を複数本集めて撚られたシングル撚糸
を指すものと理解されるべきである。」
この判示事項は，上記3.1（判断手法の要点）

で引用した審査基準（特許を受けようとする発
明が明確に把握されるためには，「発明を特定
するための事項」の記載が明確である必要があ
ること，発明を特定するための事項の意味内容
の解釈にあたっては，請求項の記載のみでなく，
明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識
をも考慮すること）に矛盾するものではない。
しかしながら，特許請求の範囲の記載の明確
性要件違反を一つの取消事由とした審決取消訴
訟でその点では理由がないとされた判決７）にお
いて，用語「容器の上端部の近傍」の意義につ
いて次のように判示されたものがある。
「本件訂正発明２では，その設置位置として

「容器の上端部の近傍」と特定されているとこ
ろ，近傍という言葉自体は，「近所，近辺」と
一般に理解されており，また，多数の特許請求
の範囲の記載で使用されている技術的用語であ
ることを考慮すると，「近傍」の範囲を更に数
値により限定して具体的に特定しなければ，本
件訂正発明２発明が有する技術的意義（筆者が
付した下線）との関係において，課題を達成す
るための（筆者が付した下線）構成が不明瞭と
なるものではない。したがって，本件訂正発明
２における「容器の上端部の近傍」について，
当業者（その発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者）は，「容器の上端部」
の「近辺」と認識し，かつ，「検知手段」が「容
器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範

囲を指示するものと理解することができるか
ら，これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく，
原告の上記主張を採用することはできない。」
この判示事項は，結論においては妥当である
と考えるが，下線を付したように発明の技術的
意義（課題解決等との関連性）との関係におい
て，特許請求の範囲の記載の明確性要件充足性
を判断した点が，上記2.4（1）3）で述べたように，
特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，特
性，解決課題ないし作用効果との関係での技術
的意味が示されていることを求めることは許さ
れないとした本判決と矛盾するといえる。しか
し，特許請求の範囲の記載の明確性要件充足性
を判断するためには，あくまでも特許請求の範
囲の記載が明確であるか否かを判断すればよい
のであって，用語の意義は，明細書の記載や技
術常識に基づいて解釈すれば十分であり，発明
の技術的意義との関係においての明確性まで求
める必要がなく，上記判決は妥当ではないと考
える。
以上，過去の判決の中には本判決に矛盾する
ものがあるものの，本判決は妥当であると考え
る。

3．4　特許法36条６項と４項との関係

（1） 特許法36条６項２号と36条４項１号と
の関係

１）特許法36条４項１号の要件
まず，現行の審査基準に示されている判断手
法を整理してみる。
審査基準では，特許法36条４項１号に規定さ
れている「経済産業省令で定めるところによ
り，その発明の属する技術の分野における通常
の知識を有する者がその実施をすることができ
る程度に明確かつ十分に，記載しなければなら
ない。」のうち，「その発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者がその実施をす
ることができる程度に明確かつ十分に，記載し
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なければならない」こと（実施可能要件）と，「経
済産業省令で定めるところ」による記載，すな
わち「発明が解決しようとする課題及びその解
決手段その他のその発明の属する技術の分野に
おける通常の知識を有する者が発明の技術上の
意義を理解するために必要な事項を記載するこ
とによりしなければならない」こと（委任省令
要件）とに分けて判断手法が説明されている。
しかし，特許法36条４項１号要件違反なしを
一つの取消事由とした無効審決取消訴訟で無効
審決が取り消された判決８）において，特許法36
条４項１号要件充足性の判断手法について次の
ように判示されたものがある。
「特許法36条４項１号において，「通常の知識
を有する者がその実施をすることができる程度
に明確かつ十分に記載したものであること」（い
わゆる「実施可能要件」）を規定した趣旨は，
通常の知識を有する者（当業者）がその実施を
することができる程度に明確かつ十分に記載し
たといえない発明に対して，独占権を付与する
ことになるならば，発明を公開したことの代償
として独占権を付与するという特許制度の趣旨
に反する結果を生ずるからである。ところで，
そのような，いわゆる実施可能要件を定めた特
許法36条４項１号の下において，特許法施行規
則24条の２が，（明細書には）「発明が解決しよ
うとする課題及びその解決手段その他のその発
明の属する技術の分野における通常の知識を有
する者が発明の技術上の意義を理解するために
必要な事項」を記載すべきとしたのは，特許法
が，いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨
の実効性を，実質的に確保するためであるとい
うことができる。そのような趣旨に照らすなら
ば，特許法施行規則24条の２の規定した「技術
上の意義を理解するために必要な事項」は，実
施可能要件の有無を判断するに当たっての間接
的な判断要素として活用されるよう解釈適用さ
れるべきであって，実施可能要件と別個の独立

した要件として，形式的に解釈適用されるべき
ではない。もとより，特許法施行規則24条の２
の求める事項は，発明の詳細な説明中の「課題
及びその解決手段」に記載される必要もなく，
当業者が発明の技術上の意義を当然に理解でき
れば足りるのであって，明示的な記載は必要な
い。なお，特許庁の審査基準（第Ⅰ部第１章３．３ 
委任省令要件の欄）においては，「（１）委任省
令の趣旨・・・こうした理由から，委任省令で
は発明がどのような技術的貢献をもたらすもの
かが理解でき，また審査や調査に役立つように，
『当業者が発明の技術上の意義を理解するため
に必要な事項』を記載すべきものとし，記載事
項の例として課題及びその解決手段を掲げてい
る。」，「（ⅰ）『発明が解決しようとする課題』
としては，請求項に係る発明が解決しようとす
る技術上の課題を少なくとも一つ記載する。『そ
の解決手段』としては，請求項に係る発明に
よってどのように当該課題が解決されたかにつ
いて説明する。」「（ⅱ）ただし，発明が解決し
ようとする課題について明示的な記載がなくて
も，従来の技術や発明の有利な効果等について
の説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願
時の技術常識に基づいて，当業者が，発明が解
決しようとする課題を理解することができる場
合については，課題の記載を求めないこととす
る（技術常識に属する従来技術から課題が理解
できる場合もある点に留意する）。また，その
ようにして理解した課題から，実施例等の記載
を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果，そ
の発明がどのように課題を解決したかを理解す
ることができる場合は，課題とその解決手段と
いう形式の記載を求めないこととする。」とさ
れている。」
上記の判示事項に基づいて審査基準をみれ

ば，委任省令要件における「発明の技術上の意
義を理解するために必要な事項」は，実施可能
要件の有無を判断するに当たっての間接的な判
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断要素として活用されるよう解釈適用されるべ
きであって，実施可能要件と別個の独立した要
件として，形式的に解釈適用されるべきではな
い。また，「発明の技術上の意義を理解するた
めに必要な事項」は，当業者が発明の技術上の
意義を当然に理解できれば足りるのであって，
明示的な記載は必要ない。
なお，「その発明の属する技術の分野におけ
る通常の知識を有する者がその実施をすること
ができる程度に」記載するとは，審査基準に説
明されているように，請求項に記載の発明が物
の発明にあってはその物を作ることができ，か
つ，その物を使用できる程度に，方法の発明に
あってはその方法を使用できる程度に，さらに
物を生産する方法の発明にあってはその方法に
より物を作ることができる程度に，記載するこ
とである。この記載の具体化の程度については，
発明の実施の形態を具体的に示したもの，例え
ば，物の発明の場合は，どのように作り，どの
ような構造を有し，どのように使用するか等を
具体的に示したもの（実施例）を，あれば図面
を引用して説明する必要がある。ただし，実施
例を用いなくても当業者が明細書及び図面の記
載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実
施できるように発明を説明できるときは，実施
例の記載は必要ではないが，一般に物の構造や
名称からその物をどのように作り，どのように
使用するかを理解することが比較的困難な技術
分野（例：化学物質）に属する発明については，
通常，一つ以上の代表的な実施例が必要である。
また，理論的にはその発明を実施することが可
能であり，実施できるようにその発明を説明で
きたとしても，その実施が実際上考えられない
場合は「産業上利用することができる発明」に
該当せず，特許法29条１項柱書の要件を充足し
ないので注意すべきである。
２）本判決の解釈
上記2.4（1）3）で述べたように，特許法36

条６項２号要件充足性を判断するに当たって
は，特許請求の範囲の記載に，発明に係る機能，
特性，解決課題ないし作用効果との関係で技術
的意味が示されていることを要件とするべきで
なく，上記2.4（1）2）で述べたように，発明
の解決課題やその解決手段，その他当業者にお
いて発明の技術上の意義を理解するために必要
な事項は，特許法36条４項への適合性判断にお
いて考慮されるべきである。
以上のことから，発明に係る機能，特性，解
決課題，作用効果等の「発明の技術上の意義を
理解するために必要な事項」は，特許請求の範
囲に記載される必要がなく，特許法36条４項１
号の要件を充足するために，明細書及び図面の
記載並びに出願時の技術常識に基づいて，当業
者が発明の技術上の意義を当然に理解できるよ
うに，従来の技術，発明の有利な効果や実施例
等の記載が明細書の発明の詳細な説明の記載に
存在すればよく，「発明の技術上の意義を理解
するために必要な事項」として発明の解決課題，
その解決手段等について項目を設ける等による
明示的な記載は明細書の発明の詳細な説明に必
ずしも必要ではないといえる。

（2） 特許法36条６項１号と４項１号との関
係

１）特許法36条６項１号の要件
まず，現行の審査基準に基づいて，特許法36
条６項１号に規定されている「特許を受けよう
とする発明が発明の詳細な説明に記載したもの
であること。」の要件の趣旨と判断手法につい
て整理してみる。
（趣旨）請求項に係る発明は，発明の詳細な
説明に記載した範囲を超えるものであってはな
らない。発明の詳細な説明に記載していない発
明について特許請求の範囲に記載することにな
れば，公開していない発明について権利を請求
することになるからである。本号の規定は，こ
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れを防止するためのものである。
（判断手法の要点）特許請求の範囲の記載が
特許法36条６項１号の規定に適合するかの判断
は，請求項に係る発明と，発明の詳細な説明に
発明として記載したものとを対比・検討するこ
とにより行う。対比・検討にあたっては，請求
項に係る発明と，発明の詳細な説明に発明とし
て記載したものとの表現上の整合性にとらわれ
ることなく，実質的な対応関係について審査す
る。実質的な対応関係についての審査は，請求
項に係る発明が，発明の詳細な説明において発
明の課題が解決できることを当業者が認識でき
るように記載された範囲を超えるものであるか
否かを調べることにより行う。発明の課題が解
決できることを当業者が認識できるように記載
された範囲を超えていると判断された場合は，
請求項に係る発明と，発明の詳細な説明に発明
として記載したものとが，実質的に対応してい
るとはいえず，特許法36条６項１号の規定に違
反する。
（特許法36条６項１号違反の類型）
①請求項に記載された事項と対応する事項
が，発明の詳細な説明に記載も示唆もされてい
ない場合。
②請求項及び発明の詳細な説明に記載された
用語が不統一であり，その結果，両者の対応関
係が不明りょうとなる場合。
③出願時の技術常識に照らしても，請求項に

係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示
された内容を拡張ないし一般化できるとはいえ
ない場合。
④請求項において，発明の詳細な説明に記載
された，発明の課題を解決するための手段が反
映されていないため，発明の詳細な説明に記載
した範囲を超えて特許を請求することとなる場
合。
２）特許法36条６項１号要件に関する判決例
特許法36条６項１号要件違反なしを一つの取

消事由とした特許取消決定取消訴訟で特許取消
決定が維持された判決９）において，特許法36条
６項１号要件充足性の判断手法について次のよ
うに判示されたものがある。なお，この判断手
法は，その後の数多くの判決10）～14）で適用また
は引用されている。
「特許請求の範囲の記載が，明細書のサポー
ト要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の
記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特
許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細
な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明
の記載により当業者が当該発明の課題を解決で
きると認識できる範囲のものであるか否か，ま
た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時
の技術常識に照らし当該発明の課題を解決でき
ると認識できる範囲のものであるか否かを検討
して判断すべきものである。」
上記の判示事項は，上記3.4（2）1）で引用
した審査基準に記載の判断手法に反映されてい
るといえる。
３）関係について過去の判決例
特許法36条６項１号要件違反とした審決の取
消訴訟で拒絶審決が取り消された判決15）におい
て，特許法36条６項１号と４項１号との関係に
ついて次のように判示されたものがある。
「「特許請求の範囲の記載」が特許法36条６項
１号に適合するか否か，すなわち「特許請求の
範囲の記載」が「特許を受けようとする発明が
発明の詳細な説明に記載したものである」か否
かを判断するに当たっては，その前提として「発
明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開
示しているかを把握することが必要となる。そ
して，特許法36条６項１号の規定は，「特許請
求の範囲」の記載に関してその要件を定めた規
定であること，及び，発明の詳細な説明におい
て開示された技術的事項と対比して広すぎる独
占権の付与を排除するために設けられた規定で
あることに照らすならば，同号の要件の適合性
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を判断する前提としての「発明の詳細な説明」
の開示内容の理解の在り方は，上記の点を判断
するのに必要かつ合理的な方法によるべきであ
る。他方，「発明の詳細な説明」の記載に関し
ては，特許法36条４項１号が，独立して「発明
が解決しようとする課題及びその解決手段その
他の・・・技術上の意義を理解するために必要
な事項」及び「（発明の）実施をすることがで
きる程度に明確かつ十分に記載した」との要件
を定めているので，同項所定の要件への適合性
を欠く場合は，そのこと自体で，その出願は拒
絶理由を有し，又は，独立の無効理由（特許法
123条１項４号）となる筋合いである。そうで
あるところ，特許法36条６項１号の規定の解釈
に当たり，「発明の詳細な説明において開示さ
れた技術的事項と対比して広すぎる独占権の付
与を排除する」という同号の趣旨から離れて，
特許法36条４項１号の要件適合性を判断するの
と全く同様の手法によって解釈，判断すること
は，同一事項を二重に判断することになりかね
ない。仮に，発明の詳細な説明の記載が特許法
36条４項１号所定の要件を欠く場合に，常に同
条６項１号の要件を欠くという関係に立つよう
な解釈を許容するとしたならば，同条４項１号
の規定を，同条６項１号のほかに別個独立の特
許要件として設けた存在意義が失われることに
なる。したがって，特許法36条６項１号の規定
の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，
発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前
者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必
要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば
足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で
記載されているため，特許法36条６項１号の判
断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記
のような手法により解釈しない限り，特許制度
の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場
合はさておき，そのような事情がない限りは，
同条４項１号の要件適合性を判断するのと全く

同様の手法によって解釈，判断することは許さ
れないというべきである。」
この判決では，本判決において特許法36条６

項２号と４項１号との関係が別個独立の要件と
判示されたのと同様に，特許法36条６項１号と
４項１号との関係も別個独立の要件であること
が示されている。
すなわち，特許法36条６項１号要件の充足性
を判断する前提としての「発明の詳細な説明」
の開示内容の理解の在り方は，「特許を受けよ
うとする発明が発明の詳細な説明に記載したも
のである」か否かを判断するのに必要かつ合理
的な方法によるべきであることが示されてい
る。
他方，特許法36条４項１号要件の充足性を判
断するためには，「発明の詳細な説明」の記載
に関して，独立して，「発明が解決しようとす
る課題及びその解決手段その他の・・・技術上
の意義を理解するために必要な事項」を「（発
明の）実施をすることができる程度に明確かつ
十分に記載」しているか否かを判断するべきで
あるといえる。

4 ．実務にて

4．1　実務上の留意点

本判決，審査基準及び過去の判決例を勘案す
ると，特許法36条４項１号並びに６項１号及び
２号の要件を充足するためには，以下の点に留
意して明細書（特に発明の詳細な説明）と特許
請求の範囲を記載することが必要になると考え
る。

（1）特許法36条４項１号を充足するために
明細書の発明の詳細な説明の記載が特許法36
条４項１号の要件を充足するためには，まず，
請求項に記載の発明が物の発明にあってはその
物を作ることができ，かつ，その物を使用でき
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る程度に，方法の発明にあってはその方法を使
用できる程度に，さらに物を生産する方法の発
明にあってはその方法により物を作ることがで
きる程度に，記載することである。この記載の
具体化の程度については，発明の実施の形態を
具体的に示したもの，例えば，物の発明の場合
は，どのように作り，どのような構造を有し，
どのように使用するか等を具体的に示したもの
（実施例）を，あれば図面を引用して説明する
必要がある。ただし，実施例を用いなくても当
業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技
術常識に基づいて発明を実施できるように発明
を説明できるときは，実施例の記載は必要では
ないが，一般に物の構造や名称からその物をど
のように作り，どのように使用するかを理解す
ることが比較的困難な技術分野（例：化学物質）
に属する発明については，通常，一つ以上の代
表的な実施例が必要である。また，理論的には
その発明を実施することが可能であり，実施で
きるようにその発明を説明できたとしても，そ
の実施が実際上考えられない場合は「産業上利
用することができる発明」に該当せず，特許法
29条１項柱書の要件を充足しないので注意すべ
きである。
次に，明細書及び図面の記載並びに出願時の

技術常識に基づいて，当業者が発明の技術上の
意義を当然に理解できるように，従来の技術，
発明の有利な効果や実施例等の記載が明細書の
発明の詳細な説明に存在すればよい。「発明の
技術上の意義を理解するために必要な事項」と
して発明の解決課題，その解決手段等について
項目を設ける等による明示的な記載は明細書の
発明の詳細な説明に必ずしも必要ではない。

（2）特許法36条６項２号を充足するために
一方，特許請求の範囲の記載が特許法36条６
項２号の要件を充足するためには，「発明を特
定するための事項」の記載が明確である必要が

あり，すなわち，発明を特定するための構成要
素，構成要素間の関係，発明を特定するために
用いた用語等を明確に記載する必要がある。た
だし，発明を特定するための事項（発明を特定
するための構成要素，構成要素間の関係，発明
を特定するために用いた用語等）の意味内容に
ついては，請求項の記載のみでなく，上記の特
許法36条４項１号の要件を充足するように記載
された発明の詳細な説明を含む明細書及び図面
の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して理
解できればよい。この場合，発明に係る機能，
特性，解決課題，作用効果等の「発明の技術上
の意義を理解するために必要な事項」，すなわ
ち，発明に係る機能，特性，解決課題，作用効
果との関係での技術的意味は，特許請求の範囲
に記載する必要がない。

（3）特許法36条６項１号を充足するために
さらに，特許法36条６項１号の要件を充足す
るためには，上記の特許法36条６項２号の要件
を充足するように記載された特許請求の範囲に
記載された発明が，上記の特許法36条４項１号
の要件を充足するように記載された発明の詳細
な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明
の記載により当業者が当該発明の課題を解決で
きると認識できる範囲のものであるか否か，ま
た，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時
の技術常識に照らし当該発明の課題を解決でき
ると認識できる範囲のものであるか否か，につ
いて検討する必要がある。すなわち，上記の特
許法36条６項２号の要件を充足するようにすで
に文章化された特許請求の範囲の内容と，上記
の特許法36条４項１号の要件を充足するように
すでに文章化された発明の詳細な説明の内容を
比較して，範囲の広狭を考量する。その結果，
問題があれば，特許請求の範囲の文言を発明の
詳細な説明の記載の文言に合わせて変更する。
なお，実務上は，発明の詳細な説明を文章化
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する前に特許請求の範囲を文章化する場合が多
いので，発明を一応把握した段階で特許請求の
範囲を仮に文章化した上で，上記（1）に留意
して発明の詳細な説明を文章化した後，上記（2）
に留意しながら，仮に文章化した特許請求の範
囲を見直して整え，そして，上記（3）に留意
して，特許請求の範囲の記載内容と発明の詳細
な説明の記載内容を見直すことになるものと考
えられる。

4．2　 実務上の具体的提言
－仮想発明例にて－

上記4.1を踏まえて，予め把握された仮想発
明例に対して次のように起案された特許請求の
範囲と課題と作用効果に対して，特許法36条４
項１号並びに６項１号及び２号の要件を充足す
るために，出願人が明細書（特に発明の詳細な
説明）と特許請求の範囲を記載する上で留意す
る点を具体的に挙げることを試みた。なお，第
三者が無効審判等で上記の要件違反を追及する
ためには下記の点を満たしていないことを主張
すればよい。

（1）仮想発明例
１）特許請求の範囲
猿の臀部を支持する支持部材と，
前記支持部材を猿の腰掛姿勢における腰部の
高さに保持する保持部材と，
前記保持部材の端部から鉛直方向に延びるよ
うに設けられ，猿の背部を受ける受け止め部材
と，
を備えた，猿姿勢保持装置。
２）課題
猿に曲芸を演じさせるために猿の姿勢を安定
して保持するための装置を提供する。
３）作用効果
猿の姿勢を安定させて曲芸等を演じさせるこ
とができる。

（2）特許法36条４項１号を充足するために
まず，「その発明の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者がその実施をすること
ができる程度に」記載するために，請求項に記
載の「猿姿勢保持装置」を作ることができ，か
つ，その「猿姿勢保持装置」を使用できる程度に，
具体化の程度としては，どのように作り，どの
ような構造を有し，どのように使用するか等を
具体的に示したもの（実施例）を，あれば図面
を引用して説明する必要がある。
次に，「発明の技術上の意義を理解するため

に必要な事項」として発明の解決課題，その解
決手段等について項目を設ける等による明示的
な記載は必ずしも必要ではないが，上記の課題
と作用効果を明示することが好ましい。この場
合，上記の特許請求の範囲に記載の構成だけで
上記の課題を解決できることを明確に説明すべ
きである。発明の構成要素である「支持部材」
の実施形態として座部材，座板，座布団など，「保
持部材」の実施形態として脚部材，一本脚，三
本脚，四本脚など，「受け止め部材」の実施形
態として背もたれ板，背もたれ袋布，背もたれ
網などが考えられるが，いずれの場合も上記の
課題を解決できることを説明する必要がある。

（3）特許法36条６項２号を充足するために
上記の特許請求の範囲に記載された用語

「猿」，「臀部」，「支持する」，「支持部材」，「腰
掛姿勢」，「腰部」，「高さ」，「保持する」，「保持
部材」，「端部」，「鉛直方向」，「延びる」，「背部」，
「受ける」，「受け止め部材」，「猿姿勢保持装置」
のそれぞれは，当業者が一般的に用いる技術用
語であるか，辞書等を用いて理解できるか，辞
書等で定義されている用語かどうかについて確
認するとともに，そうでない場合には発明の詳
細な説明において定義する，または図面を用い
て一義的な意味であることを詳細に説明する。
次に，上記の特許請求の範囲で文章化された

　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 61　No. 5　2011 659

ものにおいて，国語的に主語，述語，修飾語等
の関係が不明な箇所がないかどうかを確認す
る。
さらに，「猿の臀部を支持する」，「支持部材
を猿の腰掛姿勢における腰部の高さに保持す
る」，「保持部材の端部から鉛直方向に延びるよ
うに設ける」，「猿の背部を受ける」ことが技術
的に実現できることかどうか，それぞれの構成
要素の作用・機能（発明に係る「猿姿勢保持装
置」の機能や作用効果ではない）について明ら
かに理解できるものかどうかについて，上記で
予め起案した発明の詳細な説明を考慮して確認
する。

（4）特許法36条６項１号を充足するために
もし，上記の特許請求の範囲に記載の構成だ

けで上記の課題を解決できることを明確に説明
できない場合，発明の構成要素である「支持部
材」，「保持部材」，「受け止め部材」という概念
が広すぎる場合があるので，上記で予め起案し
た発明の詳細な説明に記載の実施形態に合わせ
て，上記の特許請求の範囲に記載の構成要素を
下位概念，狭義の用語等に変更して，上記の課
題を解決できるかどうかを試みる。この場合，
上記（2）と（4）の作業を繰り返して行うこと
になるであろう。

5 ．おわりに

本事件において裁判所が示した特許請求の範
囲の記載の明確性の判断手法は，他の記載要件
との重複適用を明確に排除すべきであることを
明らかに示したものである。この観点から，特
許法36条４項１号，６項１号，６項２号は，そ
れぞれ別個独立に求められる記載要件であると
いう判断基準を示している。したがって，36条
関連の拒絶理由において重複適用されるケース
が多い運用が改善されることを期待する。
といっても，発明の機能，課題または作用効

果と，発明を特定するための事項（すなわち発
明の構成要素など）の機能または作用とは密接
に関連しているため，36条４項１号と36条６項
とを区別して適用し，充足性を判断する困難さ
という問題があると考える。
いずれにしても，本事件によって，特許請求
の範囲と発明の詳細な説明における記載要件の
判断基準が緩くなったわけでもなく，むしろ，
発明の公開の代償を担保するために要求される
36条４項１号，６項１号要件と，特許が付与さ
れる発明の技術的範囲の不明確さによって第三
者へ不測の不利益を与えないために要求される
36条６項２号要件との棲み分けが明らかにされ
たように感じる。

注　記

 1） 「新聞顧客の管理及びサービスシステム並びに
電子商取引システム」事件（平成20年（行ケ）第
10107号審決取消請求事件　平成20年10月30日知
的財産高等裁判所判決）

 2） 「カラーセーフブリーチ増強剤，それを用いた組
成物および洗濯方法」事件（平成18年（行ケ）第
10208号審決取消請求事件　平成19年６月28日知
的財産高等裁判所判決）

 3） 「管状部材間の接合構造及び管状部材の接合方
法」事件（平成17年（行ケ）第10148号審決取消請
求事件　平成17年11月１日知的財産高等裁判所
判決）

 4） 「容器，溶融金属供給方法及び溶融金属供給シス
テム」事件（平成21年（行ケ）第10244号審決取消
請求事件　平成22年７月20日知的財産高等裁判
所判決）

 5） 「加工性の良い高強度合金化溶融亜鉛めっき鋼板
とその製造方法」事件（平成21年（行ケ）第10281
号審決取消請求事件　平成22年３月24日知的財
産高等裁判所判決）

 6） 「細糸を含むベースファブリックを有するプレス
フェルト」事件（平成19年（行ケ）第10299号審決
取消請求事件　平成20年８月26日知的財産高等
裁判所判決）

 7） 「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」事件（平
成21年（行ケ）第10329号審決取消請求事件　平成
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22年７月28日知的財産高等裁判所判決）
 8） 「スロットマシン」事件（平成20年（行ケ）第

10237号審決取消請求事件　平成21年７月29日知
的財産高等裁判所判決）

 9） 「偏光フィルムの製造法」事件（平成17年（行ケ）
第10042号特許取消決定取消請求事件　平成17年
11月11日知的財産高等裁判所判決）

 10） 「被覆硬質部材」事件（平成19年（行ケ）第10308
号審決取消請求事件　平成20年６月12日知的財
産高等裁判所判決）

 11） 「無鉛はんだ合金」事件（平成19年（行ケ）第
10307号審決取消請求事件　平成20年９月８日知
的財産高等裁判所判決）

 12） 「有機装置のための透明コンタクト」事件（平成

20年（行ケ）第10286号審決取消請求事件　平成21
年６月30日知的財産高等裁判所判決）

 13） 「レベル・センサ」事件（平成20年（ワ）第10854
号特許権侵害差止等請求事件　平成21年12月24
日大阪地方裁判所判決）

 14） 「抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤」
事件（平成21年（行ケ）第10134号審決取消請求事
件　平成22年１月20日知的財産高等裁判所判決）

 15） 「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使
用」事件（平成21年（行ケ）第10033号審決取消請
求事件　平成22年１月28日知的財産高等裁判所
判決）
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