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論　　説

　抄　録　進歩性の判断において，“ひとまとまり”の概念が問題になるときがある。請求項に係る
発明は複数の構成要素によって規定されることから，進歩性判断はこれらの構成要素を単位にして判
断されるのが基本である。しかしながら，発明は技術的思想であるため，各構成要素に何らかの有機
的な関連が存在する場合があり，単純に発明を各構成要素単位に分断して判断することが不適切なと
きがある。本稿では進歩性判断において“ひとまとまり”の判断が争われた裁判例を分析し，“ひと
まとまり”の判断基準の検討を通して，進歩性判断における留意点を実務者に対して提言する。

内 堀 保 治＊
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1 ．	はじめに

進歩性の判断において，“ひとまとまり”の
概念が問題になるときがある。進歩性の判断対
象である発明は，特許を求める発明として通常
請求項に複数の構成要素で規定される。それゆ
え，当業者が先行技術から容易に想到できたか
否かの判断は，基本的にこれらの構成要素を単
位になされれば，何の問題もないと考えること

も可能である。
しかしながら，発明は技術的思想の創作であ
り，具体的な技術的課題を解決するために，発
明を構成する構成要素間に何らかの有機的な関
係が存在する場合があり，その関係を無視して
単純に発明を各構成要素単位に分断して進歩性
を判断することが不適切な場合がある。
そこで，本稿では発明を構成する複数の構成

要素間に不可分な技術的関係が存在する場合に，
これらを分離することなくまとめて検討すべき
という考え方を“ひとまとまり”の概念と定義
して，進歩性の判断において，“ひとまとまり”
の判断が争われた裁判例の分析を行う。そして
“ひとまとまり”の概念が進歩性判断に与える
影響について検討した上で，実務者が留意すべ
き事項について提言する。

2 ．	�進歩性判断における“ひとまとまり”
の位置づけ

審査基準によると進歩性判断の進め方は，ま
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ず①請求項に係る発明を認定し，②引用文献に
記載の引用発明を認定したあと，③請求項に係
る発明と主引用発明を対比して，一致点と相違
点を認定し，④相違点に関して，当業者が主引用
発明を副引用発明に適用する動機づけが存在す
るか否かを検討することとされている１）。ここ
でひとまとまりの概念が問題となるのは，②引
用発明認定の場面と③相違点認定の場面である。
まず，引用発明認定の場面では，本来認定さ
れるべきひとまとまりの引用発明より構成要素
が少なく認定された場合は，引用発明の上位概
念化が行われることとなり，一般的に組み合わ
せることができる他の引用発明の数が増えて，
進歩性が否定されやすい傾向になるといえる２）。
また，逆に構成要素が多く認定された場合は，
構成要素が増えた分，本来不要な相違点が増え
ることにより，必要な引用文献の数が増えたり，
他の引用発明と組み合わせる動機づけの構築が
難しくなったりするため，進歩性が認められや
すい傾向になるといえる。
前者の裁判例としては，例えば，知財高判平成
28年２月17日（平成27年（行ケ）第10077号）水洗
便器事件がある。原告は水洗便器においてボウ
ル面の上縁部に通水路を設けることがボウル面
における噴出口の数に無関係な技術であり，引用
文献からボウル面の上縁部に通水路を設けるこ
とのみを周知技術として認定できると主張した。
これに対して裁判所は，水洗便器の技術分野
において，洗浄水の噴出口の数，通水路の構造
と洗浄水の供給路，流水路は一連の技術であり，
このような一連の技術の一面だけに着目し，ひ
とまとまりの技術事項の一部を抽出することは，
それ自体が技術的思想の創作活動であるから，
安易な抽象化や上位概念化は認められないとし
て，原告の主張を退けている。
また，後者の裁判例としては，例えば知財高
判平成19年４月25日（平成18年（行ケ）第10499
号）無線式ドアロック制御装置事件がある。審

決が無線式車両用施錠制御装置に係る副引用発
明の認定において，イグニッションキーが鍵孔
に挿入されている間は携帯用送信機からのロッ
クアクチュエータの駆動を禁止するという構成
要素に付随して，携帯用送信機がイグニッショ
ンキーとは別体であるという構成と携帯用送信
機を所持した者が車室内に存在している場合に
車外から解錠操作ができない構成を含む副引用
発明を認定したことについて，原告は副引用例
には種々の発明が記載されており，これらの発
明から適当な発明を選択して認定することが可
能であるから，前記２つの付随事項を除いた発
明を認定すべきと主張した。
これに対して裁判所は，前記２つの構成はひ
とまとまりとして認定できる副引用発明に付随
する事項にすぎず，審決における引用発明の認
定は，正確性を欠き，容易想到性を誤らせる要
因であると判示している。
このように引用文献から構成要素を過不足な
く抽出して引用発明を認定することが，適切な
容易想到性判断の前提条件のひとつであるとい
うことができる３）。
次に相違点認定の場面では，相違点が必要以
上に細分化されて認定されると構成要素が単純
化され，これに伴い相違点が記載された引用文
献の数が増えることとなるので，進歩性が否定
されやすい傾向になるといえる４）。
この点に関して，例えば知財高判平成22年10

月28日（平成22年（行ケ）第10064号）被覆ベルト
用基材事件５）では，６個の相違点を認定して進
歩性を否定した審決に関して，原告はこの点を
取消事由として争わなかったにもかかわらず，
裁判所は発明の解決課題に係る技術的観点を考
慮することなく，相違点をことさら細かく分けて
認定した上で，それぞれの相違点が他の先行技
術を組み合わせることにより容易であると判断
することは，本来であれば進歩性が肯定される
べき発明が正当に判断されることなく，進歩性
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が否定される結果を生じることがあり得るとし
て，審決の認定は適切さを欠くと付言している。
このように引用発明認定と相違点認定の２つ
の場面において，ひとまとまりの概念は進歩性
判断に影響を与えるものであるが，具体的にそ
れぞれの場面においてひとまとまりの判断はど
のようになされるのか，以下裁判例を参照しな
がら順に検討する。

3 ．	�引用発明認定における“ひとまとま
り”の判断

3．1　引用発明の認定範囲

まず，引用発明の認定方法について，整理して
おく。審査基準６）によると，刊行物に記載され
た引用発明の認定は，刊行物に記載されている
事項及び出願時の技術常識を参酌して当業者が
導き出せる事項，すなわち記載されているに等
しい事項から把握できる発明を引用発明として
認定できるとされている。この引用発明認定方
法を前提としても，審査に利用される刊行物と
して圧倒的多数を占める特許文献には，特許請
求の範囲に複数の請求項から成る複数の発明が
記載され，また明細書には実施例等の具体例で
開示された発明も記載されていることから，本
願発明と対比すべき引用発明として，どの発明
をどの程度まで認定するかが最初の問題となる。
この点に関して，知財高判平成30年10月11日

（平成29年（行ケ）第10160号）経口固形組成物事
件では，被告は引用文献に組成物の一成分であ
るベシル酸アムロジピンの具体的な含有量やそ
の他の添加物が記載されているから，ベシル酸
アムロジピンの含有量を伴わない認定や添加物
の一部の成分のみを選択した認定は許されない
旨主張した。
これに対して，裁判所は引用発明の目的に照
らせば，引用発明は本件発明と引用発明との一
致点及び相違点を抽出するための対比が可能な

程度に特定すれば足り，本件発明との対比に明
らかに関係がない事項についてまで，引用例に
記載されているとおりにそのまま認定しなけれ
ばならないものではないと判示して，被告の主
張を退けている。
また，知財高判平成22年12月６日（平成22年

（行ケ）第10084号）磁気カード読み取りシステ
ム事件でも，原告が引用文献にはデータの暗号
化方式としてDES方式の他に共通鍵方式も記載
されているから，両方法を引用発明として認定
すべきと主張したが，裁判所は進歩性の判断に
当たっては，公知文献に記載された複数の技術
的思想・構成をすべて認定する必要はなく，対
比に必要な範囲の構成を認定すれば足りるとし
て，原告の主張を退けている。
さらに，知財高判平成19年12月26日（平成19

年(行ケ）第10128号）折り畳み農作業機駆動方
法事件では，原告が引用文献に記載の農作業機
の作業機部分の具体的な構成を引用発明として
認定すべきと主張したのに対して，裁判所は引
用文献に記載されたような具体的な農作業機の
構成をすべて含むものを引用発明と認定しなか
った審決の認定は，当業者の技術水準に照らし
ても不当なものではないと判示して，原告の主
張を退けている。
このように引用発明の認定範囲は比較対象と

なる本願発明と対比可能な範囲での認定で十分
であり，対比に不要な具体的な構成まで認定す
る必要はないことを複数の裁判例が判示してお
り，基本的な考え方として違和感はない。
しかしながら，引用発明の認定が単に本願発

明と対比可能な範囲の認定で十分というだけで
は，都合よく引用文献の一部の記載から引用発
明を認定できることにもなりかねない。
この点に関して知財高判平成31年３月26日

（平成30年（行ケ）第10109号）ゲーム制御方法事
件では，引用発明の認定を争った原告に対して，
被告である特許庁は特段の事情がない限り，本
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願発明の発明特定事項との対応関係を離れて，
引用発明を必要以上に限定して認定する必要は
ないから，一体不可分の技術的思想を構成する
といった特段の事情がない限り，本願発明との
対比を前提としてこれに必要な事項を過不足な
く抽出して引用発明を認定すれば足りると反論
し，裁判所も被告の主張に沿って判断し，原告
の主張を退けている。
本裁判例では，一体不可分との言葉を使用し

ており，他の裁判例で使用されるひとまとまり
という言葉に相当するものと考えられるが，引
用発明の認定が，本願発明との対比を前提とし
つつも，引用文献にひとまとまりの発明が記載
されている場合は，それに従って認定すべきこ
とを示しているといえる。

3．2　�引用発明認定における“ひとまとまり”
の判断基準

そこで，引用発明の認定において，ひとまと
まりの発明をどのように認定するかについて，
その判断基準を検討する。

（1）技術的意義に基づく判断
まず，引用発明のひとまとまりについて判断
した裁判例の多くは，引用発明の技術的意義を
基準として判断したものである。
例えば，知財高判平成29年６月15日（平成28
年（行ケ）第10226号）美顔器事件では，原告が
引用文献の携帯用トーチについて，ガスボンベ
の調圧機構をトーチ部と分離して引用発明とし
て認定できると主張したのに対して，裁判所は
調圧機構が単にガスを調整して送出するだけで
なく，携帯用トーチに使用されることにより微
細な火焔を安定的に形成し，操作性が向上する
という技術的意義を有するため，調圧機構はト
ーチ部の存在を前提としたひとまとまりの技術
的思想を形成しており，トーチ部から独立して
把握することはできないとして，原告の主張を

退けている。
また，知財高判平成21年11月26日（平成21年

（行ケ）第10242号）オーダーメイド用計測サン
プル事件では，原告が引用文献に記載の試着パ
ーツからボトム部のみをひとまとまりの技術と
して認定できると主張したのに対して，裁判所
は試着パーツがトップ部，ウエスト部及びボト
ム部の３つの部片に分割されて形成されること
により，調整自在に重なり合わせることができ
る横縫製代と縦縫製代を形成することに技術的
意義があるため，ボトム部のみを取り出して認
定することは相当ではないとして，原告の主張
を退けている。
なお，これら２つの裁判例では，引用文献に
記載の従来技術，課題・目的，解決手段及び作
用効果を認定して，総合的に引用発明の技術的
意義を判断している。

（2）課題解決できる構成に基づく判断
このように技術的意義を基準としてひとまと
まりの引用発明が認定されるものの，特に課題
解決ができる構成に着目してひとまとまりの引
用発明を判断する裁判例も多い。
例えば，知財高判平成19年１月30日（平成18
年（行ケ）第10138号）反射偏光子事件では，引
用文献から位相差板とミラーを除いた反射型偏
光子を引用発明として認定した審決に対して，
被告である特許庁は位相差板及びミラーの有無
は，反射偏光子を透過，反射する光の偏光状態
を問題とする本願発明との対比においては考慮
する必要のないものであると主張したところ，
裁判所は引用発明が偏光光源の効率向上を目的
として，反射型直線偏光素子を用いて反射型偏
光子とミラーの間に位相差板を配置することを
必須の構成としており，位相差板とミラーを有
しない反射型偏光子単独で反射型偏光子を用い
るのは技術的意味がないとして，位相差板とミ
ラーを除外した引用発明をひとまとまりの構成
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とは認められないと判示している。
また，知財高判平成24年９月27日（平成23年

（行ケ）第10385号）熱処理炉事件では，引用発
明の焼成炉のヒーターが炉側壁からファンを挟
んで離れた位置に存在していたところ，原告は
引用発明においてファンを炉内に設けたために
ヒーターが単にずれただけであって，ヒーター
は炉側壁に沿って並列したものとみるべきと主
張したところ，裁判所は引用発明は従来の焼成
炉の問題を解決するために，ファンを炉内に設
けた構成が特徴点であり，その特徴点をないも
のとして引用発明を認定することは，引用文献
に記載されたひとまとまりの技術的思想を構成
する要素のうち，技術的にもっとも重要な部分
を無視して発明を認定するものであり許されな
いと判示して，原告の主張を退けている。
さらに，知財高判平成25年１月31日（平成24
年（行ケ）第10126号）大型ディーゼルエンジン
用潤滑システム事件では，審決が周知例にシリ
ンダ油を噴射する時期について，ピストンリン
グ領域を通過する直前の段階で潤滑油を噴出す
る構成が記載されていることから，前記噴射の
タイミングを周知技術として認定したところ，
裁判所は周知例がシリンダライナ摺動面の摩耗
量を低減するため，ピストンストローク方向で
互いに異なる位置に上段注油孔と下段注油孔と
を設けて，注油タイミングを個別に調整するこ
とにより課題を解決したものであるから，周知
例にピストンリング領域を通過する直前の段階
で潤滑油を噴出する構成が記載されているもの
の，その構成のみが独立して周知例に記載の技
術課題を解決するものではないので，前記構成
をまとまりのある１個の技術として周知である
とは認められないと判示している。

（3）一部の記載に基づく判断
なお，ひとまとまりの引用発明を認定する際，
必ずしも引用文献全体の記載から技術的意義を

認定するだけではなく，引用文献の一部の記載
から技術的意義を認定して，ひとまとまりの引
用発明を抽出する場合もある。
例えば，知財高判平成17年６月28日（平成17

年（行ケ）第10105号）レンジ用炊飯器事件では，
引用文献に記載の課題は，外蓋内面及び中蓋表
面で結露した水滴を容器本体に設けた露受け部
に溜めて炊き上がりの米飯の表面に露が落下す
るのを防止することであるのに対して，本件発
明の課題は炊飯中に沸騰した煮汁が容器外に煮
こぼれないよう中蓋上に吹き上がった煮汁を炊
飯容器内に戻すというものであり，炊飯中の水
分の取り扱いが異なるものであった。審決は，
水分を露受け部に溜める点を除外して，中蓋を
中高形状にしてその中央に開口部を設けて中蓋
上の液体を周縁部に流下させる点までを引用発
明として認定し，本件発明のように水分を炊飯
容器内に戻す動機づけがあるとしたが，裁判所
は引用発明の目的に反する変更への動機づけは
ないと判断した。しかし続けて裁判所は吹き上
がった煮汁を炊飯容器内に戻すことは周知な課
題であると認定し，引用発明の認定において引
用発明の全体としての構成および技術的思想と
は別に，引用発明に含まれるひとまとまりの構
成及び技術的思想を認定できると判示して，引
用発明の中蓋上の液体を周縁部に流下させると
いう作用効果に着目して周知な技術課題の解決
のために応用できるとして，審決の引用発明の
認定を肯定し，進歩性なしとの審決の判断を維
持している。

（4）公然実施発明に基づく判断
これまでに紹介した裁判例はいずれも刊行物

に基づく引用発明認定の事例であったが，進歩
性の判断においては，刊行物に記載された発明
だけでなく，公然に知られた発明や公然に実施
された発明に基づいた容易想到性を検討する場
合もある。公然に知られたり実施されたりした
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発明は，現実の物や方法自体から引用発明を認
定することとなるが，その物等から発明の構成
自体を認定することは可能である一方，どこま
での構成をひとまとまりの引用発明として認定
できるかに関しては，刊行物に記載の発明とは
異なり，技術的意義や課題解決に不可欠な構成
等を判断するための手がかりとなる課題や作用
効果を参酌することができない７）。
この点に関して，東京地判平成27年10月29日

（平成27年（ワ）第1025号）ビールテイスト飲料
事件では，原告が公然実施されたノンアルコー
ルビールテイスト飲料の多数の分析項目の中か
らエキス分の総量，pH及び糖質の含量のみを
抜き出して公然実施発明として認定することは
許されない旨主張したのに対して，裁判所は複
数の文献にこれらの項目が一般的な分析項目と
して掲載されていたことと，ノンアルコールビ
ールテイスト飲料の糖質含量が０であることが
宣伝されていたことから，前記３つの分析項目
を引用発明として認定することに問題はないと
判断した。裁判所の判断は主に出願当時の技術
水準や当業者の認識を基に引用発明のまとまり
を認定しているように思われるが，公然実施発
明からの引用発明の認定は事案に応じた検討が
必要であるように思われる。

4 ．	�相違点認定における“ひとまとま
り”の判断

4．1　�相違点認定における“ひとまとまり”
の判断時期

次に，相違点の認定におけるひとまとまりの
判断について検討する。
相違点認定におけるひとまとまりの判断の重
要性は，前記知財高判平成22年10月28日（平成
22年（行ケ）第10064号）被覆ベルト用基材事件の
判決が，「審決は，発明の解決課題に係る技術的
観点を考慮することなく，相違点を，ことさら

に細かく分けて（本件では６個），認定した上で，
それぞれの相違点が，他の先行技術を組み合わ
せることによって，容易であると判断した。こ
のような判断手法を用いると，本来であれば，
進歩性が肯定されるべき発明に対しても，正当
に判断されることなく，進歩性が否定される結
果を生じることがあり得る」と判示したことか
らも明らかであり，実際本事件では原告が相違
点の認定を取り消し事由として主張しなかった
ため８），裁判所は前記判示事項を付言として説
示するにとどめ，審決自体は維持している。
もっとも，相違点を細分化したこと自体が必
ずしも進歩性を否定する結果を招来するわけで
はない。例えば，知財高判平成24年７月４日（平
成23年（行ケ）第10313号）遊技機事件では，審
決が本件発明と引用発明との相違点として，相
違点１～相違点６の６つの相違点を認定し，容
易想到性の判断において相違点２ないし相違点
６を相違点Ａとしてまとめて判断して進歩性を
肯定したことに対して，原告は相違点２ないし
相違点６を個別に判断すべきと主張したとこ
ろ，裁判所は容易想到性の判断に当たり，相違
点を発明の技術的課題の観点からひとまとまり
のある構成の単位として判断することは違法で
はないと判示している。
このように一見相違点が細分化されているよ
うに思える場合でも，容易想到性の判断の際に
まとめて判断することにより，進歩性を正当に
判断することができる。裁判例や審決によって
ひとまとまりの判断を相違点認定時に行うのか，
あるいは容易想到性の判断時に行うのかの違い
はあるものの，相違点の認定において，ひとま
とまりの判断が進歩性判断に影響を与える重要
な事項であることに変わりはないといえる。

4．2　�相違点認定における“ひとまとまり”
の判断基準

一般的に出願時に請求項の構成を検討する際
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は，構成要素をできるだけ少なくして，権利範
囲の広い特許を取得しようとする。従って，基
本的に請求項には不要な構成要素がなく最小限
の構成要素から成りたっているはずであるから，
請求項に記載の構成要素は目的の作用効果を奏
するために互いに関連しており，そもそも本来
的にひとまとまりのものであると言えなくもない。
この点に関して，知財高判平成28年３月８日

（平成27年（行ケ）第10097号）発光装置事件では，
原告は審決が認定した相違点１ないし相違点６
は相互に関連しているため，各相違点を分断し
て認定したのは誤りであると主張したところ，
裁判所は相違点１ないし相違点６が相互に密接
に関連するといえるとしても，そのことから直
ちにこれらをひとまとまりの相違点を認定すべ
きとはいえないとして原告の主張を退けてい
る。このように請求項の構成要素から導かれる
各相違点の関連性は，ひとまとまりの相違点を
判断する上で必要条件になり得ても，十分条件
にはなり得ないと考えられる。
そこで，どのような基準で相違点のひとまと
まりを判断すべきなのかを裁判例を参酌しなが
ら検討する。

（1）技術的課題の解決の観点
まず，相違点のひとまとまりを判断する基準
の一つとして，発明の技術的課題の解決の観点
から判断する裁判例がある。例えば，知財高判
平成30年５月14日（平成29年（行ケ）第10087号）
建築板事件では，裁判所は知財高判平成30年４
月13日（平成28年（行ケ）第10182号）ピリミジ
ン誘導体大合議事件で判示された進歩性判断の
手法を前提として，本件発明と主引用発明との
間の相違点を認定するにあたっては，発明の技
術的課題の解決の観点から，まとまりのある構
成を単位として認定するのが相当であると判示
している。本事件では，審決がイエロー顔料及
びマゼンタ顔料に係る相違点，ブラック顔料に

関する相違点及びインクに関する相違点の３つ
を別々に認定したところ，裁判所は実施例と比
較例の対比から，顔料の選択が課題解決に寄与
することは認められる一方で，紫外線硬化型イ
ンクを用いることが課題の解決に寄与すること
は認められないとして，イエロー顔料，マゼン
タ顔料及びブラック顔料に関する相違点とイン
クの相違点の２つに分けて認定している。

（2）作用効果・機能の観点
次に，作用効果や機能の観点から，相違点の

まとまりを判断する裁判例がある。例えば，知
財高判平成27年９月24日（平成26年（行ケ）第
10213号）検査用プローブ製造方法事件では，
審決が溶接方法に関して，線材に対するレーザ
光の照射方法に関する構成とレーザ光のエネル
ギー量に関する構成を２つの相違点として認定
したところ，原告はこれらの構成は本願発明の
技術的課題を解決するまとまりのある構成であ
るから，１つの相違点として認定すべきである
と主張した。これに対して裁判所は，レーザ光
のエネルギー量に関する構成は，検査用プロー
ブにおける接合箇所の品質を向上することがで
きるとの効果を奏し，線材に対するレーザ光の
照射方法に関する構成は，接合部の応力ひずみ
を均一化し，信頼性を高めることができるとの
効果を奏するものであって，必ずしも一体不可
分な関係にはなく，技術的に両者を分けて評価
することは可能であるとして，原告の主張を退
けている。
前記裁判例においては，明細書に記載の作用

効果を基に相違点のひとまとまりを判断したが，
必ずしも明細書に記載された作用効果に判断が
拘束されるものではない。例えば，知財高判平
成31年３月13日（平成30年（行ケ）第10076号）豆
乳発酵飲料事件では，審決が相違点としてpH，
粘度，ペクチン添加量及び食品の種類（本件発
明は豆乳発酵飲料であるのに対して，引用発明
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は酸性蛋白食品）の４つの相違点を認定したと
ころ，原告は４つの相違点に相当する本件発明
の構成は互いに技術的に関連しており，それぞ
れ独立の要素として容易想到性を判断すること
は発明の本質に沿わず許されない旨主張した。
本件発明の作用効果として明細書にはタンパク
質成分等の凝集の抑制，酸味の抑制及び後に残
る酸味が少なく後味が優れるとの作用効果が記
載されていたところ，裁判所は実施例よりこれ
らの作用効果は，ペクチン添加量，pH及び粘
度のすべてが請求項に規定された範囲外にある
場合でも作用効果を奏する場合もあり，前記範
囲内にある場合に初めて奏する効果ではないこ
とから，４つの相違点に係る構成を組み合わせ，
一体のものとして採用したことで作用効果を奏
するとは認められないとして原告の主張を退け
ている。
また，作用効果や機能の関連性の観点から，

相違点のまとまりを判断する裁判例もある。例
えば，知財高判平成30年９月４日（平成30年（行
ケ）第10013号）美容器事件では，審決が相違点
としてマッサージを行う一対の回転体の前傾角
度，回転体と支持軸の接続関係，対象物（本件
発明は美容器であるのに対して，引用発明はマ
ッサージ機）及び一対の回転体の支持軸の軸線
の開き角度を相違点と認定し，これらの相違点
をまとめて総合的に容易想到性を検討したとこ
ろ，原告は本件発明の構成要素はそれぞれが有
機的に一体となって効果を発揮しているのでは
なく，それぞれの構成要素が独立した発明特定
事項として存在しているにすぎないため，各相違
点の容易想到性を個別に判断すべきと主張した。
これに対して裁判所は，美容器の使用状態に

おいて回転体と支持軸の接続関係は回転体のス
ムーズな回転に寄与するとともに，支持軸が肌
面に直接接触しない構成であるということがで
きるところ，回転体のどの部分が肌面に接触す
るかに関係するという点では，一対の回転体の

前傾角度及び一対の回転体の支持軸の軸線の開
き角度も同様であり，それぞれ別個独立にとら
えるべきものではなく，相互に関連性を有する
ものであるとして，原告の主張を退けている。

（3）課題の観点
さらに，課題の観点から，相違点のまとまり

を判断する裁判例がある。例えば，知財高判平
成23年７月21日（平成22年（行ケ）第10373号）
彩色商品カタログ色変化情報提供方法事件で
は，審決は相違点として色調対比画像（相違点
１），見本画像と色調対比画像の一体性（相違
点２），通信手段と通信対象者（相違点３），色
補正手段（相違点４），色調対比用画像の色変
化のタイミング（相違点５），色調対比用画像
の対象（相違点６），色調対比用基準画像（相
違点７）及び色補正と色調補正の同時性（相違
点８）を認定し，相違点３とその他の相違点と
を分けて容易想到性を検討したところ，原告は
相違点１，３，６及び７に係る構成と相違点２，
３，４及び８に係る構成はそれぞれ密接不可分
の構成であり，これらの相乗作用によって本願
発明の効果が奏されるものであるから，これら
の相違点をひとまとまりの相違点として容易想
到性を判断すべきと主張した。
これに対して裁判所は，相違点１，２，４ない

し８はいずれも彩色商品カタログの画像伝達に
おける色変化情報の伝達方法の相違を指摘する
ものであり，一方相違点３は彩色商品カタログ
の画像伝達を行う手段とその画像が伝達される
者の相違を指摘するものであり，本願発明が課
題とした商品カタログと現実の商品の色不一致
の問題は商品カタログ画像の送付対象者が不特
定多数であるか否か及びどのように画像を伝達
するかとは無関係に生じ，本願発明の構成のみ
ならず課題に照らしても，相違点３をその余の
相違点と一体不可分の構成として検討しなけれ
ばならないものではないとして，原告の主張を
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退けている。

（4）技術的意義の観点
最後に，発明の技術的意義を基準として，相
違点のまとまりを判断する裁判例がある。例え
ば，知財高判平成20年11月13日（平成20年（行ケ）
第10112号）PETボトル殺菌方法事件では，原
告は審決が倒立での噴射方式と殺菌剤を噴射す
る流量及び時間を相違点２とし，殺菌剤の濃度
及び温度を相違点３として認定して噴射方式と
前記各要素を分けたことは，相違点を不当に分
断し，本件発明を正しく評価していないと主張
した。
これに対して裁判所は，倒立状態のPETボト
ルの内面ノズル噴射は本件発明を実施する具体
的態様で開示された手段を特定したものであ
り，それを超える技術的意義が明細書に記載さ
れておらず，数値範囲で特定された過酢酸の濃
度，温度並びに流量及び時間は，その数値によ
って殺菌効果に影響が及ぶものであるといえる
ものの，過酢酸の濃度は殺菌力の程度に応じて
区分したものであり，温度は殺菌時間，薬剤安
定性及びPETボトルの耐熱性の点から特定した
ものであり，流量及び時間はPETボトル内面全
面で適切な殺菌がなされている観点から特定し
たものであると認定した上で，各構成要件を備
えることで本願発明の殺菌剤の濃度を高くする
ことなく短時間にPETボトルを殺菌するという
効果が得られることは理解できるものの，各要
件を選択した技術的意義は前記のとおりそれぞ
れ異なっているから，相互に一体不可分である
といえるほどの技術的なまとまりを有する構成
要素であると認められないとして，原告の主張
を退けている。
また，知財高判平成27年３月19日（平成26年

（行ケ）第10181号）遮断弁事件では，審決が相
違点として，①ステータの内側に同軸に配設さ
れたものがなべ状の隔壁である点（相違点１）

と②隔壁の開放端につばを有し，③隔壁の円筒
部に弾性体製のシール部材を配設する点（相違
点２）を認定して，容易想到性に関しては相違
点１及び２を併せて判断したところ，原告は前
記①～③の構成は互いに技術的関連が希薄であ
り，単なる独立した構成の寄せ集めにすぎない
から，相違点１及び２を併せて容易想到性を判
断したことは誤りであると主張した。
これに対して裁判所は，それぞれの構成要素

がⅰ）なべ状の隔壁によりシール部材の円周方
向の圧縮が可能となり，ⅱ）隔壁開放端へのつ
ば部の設置により開放端の強度が確保され，ⅲ）
隔壁円筒部へのシール部材の配設により組み立
て作業の容易化が図れるという技術的意義が認
められ，つば部を設けることによって開放端部
の強度を確保するかどうかの観点と，つばの有
無によってシール部材を隔壁と取り付け部材と
の関係でどのように配設するかの観点は技術的
に関連しており，なべ状の隔壁の場合にはなべ
底部分については十分な強度が確保されるた
め，開放端部の強度のみを検討すれば足りるこ
とから，隔壁の形状とシール部材をどのように
配設するかは技術的に関連しているとして，こ
れら３つの構成を含む相違点１及び２を併せて
検討することに誤りはないとして，原告の主張
を退けている。
さらに，知財高判平成26年１月22日（平成25

年（行ケ）第10092号）マッサージ機事件では，
審決が本件発明と引用発明の相違点を１つだけ
認定して容易想到性を判断したところ，原告は
本件発明は構造的な観点から身体昇降手段の構
造が相違し，動作的な観点からマッサージ手段
の移動範囲が異なるため，２つの相違点を認定
してそれぞれ個別に容易想到性を判断すべきと
主張した。
これに対して裁判所は，従来のマッサージ機

が臀部全体を揉み玉により強くマッサージした
い場合に臀部全体の下方領域に接触しているエ
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アバッグが邪魔になって揉み玉による強いマッ
サージが十分に受けられないという課題を有し
ていたところ，身体昇降手段により被施術者の
身体が上昇している状態とさせたときに，マッ
サージ手段の被施術者に対する身体移動の範囲
を大きくするという解決手段によって，被施術
者の臀部近傍を背もたれ部に備えられたマッサ
ージ手段により効果的にマッサージすることが
できるという作用効果を奏し，従来の課題を解
決したという技術的意義を認定して，相違点を
構造的な観点と動作的な観点に分けて把握する
ことは可能であるとしても，これらの構成は被
施術者の臀部下方の領域をマッサージ手段で施
療するために一体不可分な構成であるとして，
原告の主張を退けている。

5 ．	実務者への提言

前２章での検討を踏まえ，引用発明及び相違
点におけるひとまとまりの判断に関しての留意
事項を検討する。
まず，引用発明の認定においては，多くの裁
判例が引用発明の技術的意義に着目して，ひと
まとまりの構成を判断していた。一般的に引用
発明の技術的意義は，技術分野，従来技術，課
題目的，解決手段及び作用効果を参酌して判断
されるため，これらの事項の内容を把握して，
総合的に判断する必要がある。これらの項目の
中でも解決手段が引用発明認定の中心となるも
のであるから，引用発明認定にあたっては課題
解決に不可欠な構成が欠けていないかどうかを
検討することが特に重要であることに留意が必
要である。
また，引用文献に記載の課題ではなく，周知
な課題に基づく容易想到性を検討する場合に
は，引用文献に記載の課題に拘束されずに引用
発明を認定できる場合がある点にも留意する必
要がある。
なお，化学・バイオテクノロジー分野の明細

書では一般式の形式で多数の選択肢による発明
の記載が見られるが，これらの選択肢から形式
的に引用発明が認定できる場合でも，具体的な
引用発明として認定できない場合があることに
留意が必要である。この点に関して，知財高判
平成30年４月13日（平成28年（行ケ）第10182号）
ピリミジン誘導体大合議事件では，「当該刊行
物に化合物が一般式の形式で記載され，当該一
般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，当
業者は，特定の選択肢に係る具体的な技術的思
想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情が
ない限り，当該刊行物の記載から当該特定の選
択肢に係る具体的な技術的思想を抽出すること
はできない」と判示しており，引用発明が実施
例に記載されているか等実質的な記載の有無を
検討しなければならない場合があることに留意
する必要がある。
また，非特許文献や公然実施物等から引用発
明を把握する場合は，特許文献のように必ずし
も課題や解決手段等が明らかにされていない場
合が多いと思われる。このような場合，他の引
用文献に記載の課題や周知な課題を利用したり，
本願発明に係る技術水準を利用したりして，引
用発明を認定することも一法であると思われる。
なお，本稿では進歩性判断を対象とした引用
発明の認定を検討したが，新規性判断における
引用発明の認定にも適用可能である。ただし，
ひとまとまりとして認定した引用発明が，本願
発明と異なるからといって，必ずしも本願発明
に新規性があるとの判断にならないことに留意
が必要である。例えば，本願発明がＡ＋Ｂの構
成である場合，ひとまとまりの引用発明がＡ＋
Ｂ＋Ｃであっても本願発明の新規性は否定され
うる。というのも，本願発明は構成Ｃを含む場
合も権利範囲に含むものであるからである９）。
次に，相違点の認定においては，進歩性判断
の主要な論点は動機づけの有無にあると思われ
るが，相違点認定は動機づけの有無を判断する
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上で前提となる重要な事項であり，相違点認定
の誤りが取消事由になりうる点に，まずは留意
が必要である。特に，相違点のまとまりを検討
する前に，そもそも本願発明と引用発明との相
違点に漏れや認定の誤りがないか否かを検討し
なければならないことに留意すべきである。
裁判例はひとまとまりの相違点を認定する基
準として，技術的課題の解決の観点，作用効果・
機能，課題及び技術的意義を採用していた。こ
れらの判断基準は互いに異なるものというので
はなく，引用文献における記載の程度に合わせ
て，判断しやすい基準を採用しているものと思
われるので，これらの判断基準を総合的に検討
するのが肝要と思われる。
また，引用発明の認定と異なり，相違点の認
定は出願人自身が受け身ではなく能動的に対応
することが可能な事項である。というのも，自
らの出願の内容を充実させることにより，相違
点認定において有利に判断されるように導ける
からである。関連する先行文献を調査の上，相
違点が細分化されないように，発明の技術的意
義をまとめることが必要である。

6 ．	おわりに

特許法において進歩性は，「その発明の属す
る技術分野における通常の知識を有する者」，
すなわち審査基準でいうところの当業者が公知
文献等に記載された発明に基づいて，容易に発
明をすることができたかどうかを判断するもの
とされている。また，審査基準において当業者
は，出願時の技術常識を有し，通常の技術的手
段を用いて，通常の創作能力を発揮できる者と
されている。
もっとも，当業者の定義は依然抽象的であり，
仮に当業者の能力を高く設定し，ひとつの先行
技術文献から様々な引用発明を創作して，引用
発明として認定できるものとすれば，必然的に
進歩性のハードルは高くなり，特許法の目的の

一つである発明の奨励が図れないことになるで
あろう。
本稿で検討したように先行技術文献から引用
発明を創作することなく，先行技術文献に記載
された技術的意義等に基づいてひとまとまりの
発明を適切に認定することが，進歩性の判断基
準を適正に保つ条件の一つになるのではないか
と思われる。
本稿が進歩性を検討する上で，少しでも実務
者のお役に立つことができるのであれば，幸甚
である。

注　記

 1） 特許庁，特許・実用新案審査基準，第Ⅲ部第２
章第３節新規性・進歩性の審査の進め方

 2） 引用文献において一部抽出による引用発明の上
位概念化の問題については，「橿本英吾，進歩性
判断における上位概念化の上限，特技懇，245号
（2007年）」にも同旨の記載がある。

 3） 岡本岳，第４章３．進歩性の判断構造，知的財
産関係訴訟，431頁（2008年），青林書院

 4） 「紀本孝，今井優仁，審判官に聞く－機械編，知
財研フォーラム，Vol.99（2014年）」にも同旨の
記載がある。

 5） 本事件の判例評釈として，「植木久一，一致点・
相違点認定における「まとまりのある」構成単位，
知財管理，Vol.61 No.6（2011年）」がある。

 6） 前掲注１）
 7） 前掲注４）の57頁によれば，公然実施発明にお

いて，機械分野の発明であれば，技術常識を踏
まえれば，物自体の構造から，ある程度の技術
的意義を理解できることが多いとされる。

 8） 前掲注４）の55～56頁には，本裁判例でどのよ
うに相違点を認定すべきかの検討がなされてい
る。

 9） 特許庁，特許・実用新案審査ハンドブック，第
Ⅲ部第２章3201請求項に係る発明が新規性を有
していないと判断されるとともに，進歩性も有
していないと判断され得る例

（原稿受領日　2020年１月31日）
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