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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．進歩性判断の再考（その２） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．進歩性判断の第１ステップは、３頁の表に示すように、本願発明（または本件発

明）の要旨認定にあります。 

 本願発明の要旨認定は、もちろん特許請求の範囲の記載に基づいてなされるわけで、

この点に疑いの余地はありませんが、実務上は２つの問題があります。 

 一番目は、有名なリパーゼ最高裁判決の影響をどう考えるか、という問題です。 

 二番目は、権利設定の段階（出願審査の段階）と権利行使の段階（侵害訴訟等での

無効論）とでは、特許請求の範囲の読み方に違いがあるのかどうか、という問題です。 

 なお、本稿の論点は権利行使時における技術的範囲の解釈とは区別されるものです

ので、念のため。 

 

２．リパーゼ最高裁判決のミソの部分は、「特許請求の範囲の記載の技術的意義が一

義的に明確に理解することができないとか，あるいは，一見してその記載が誤記であ

ることが明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って，明細書の発明の詳細な

説明を参酌することが許されるにすぎない」というものでした。 

 この最高裁判決の把え方については様々な解釈が示され、混乱も生じました。たと

えば、用語の意味の明確化という目的でも明細書の参酌は許されないとする説と許さ

れるとする説の対立などがありました。 

 しかし、小職はつぎのように考えています。 

 まず、特許請求の範囲は発明を特定するための事項を記載したもの（特許３６条５

項）であって、発明の詳細な説明は文字通り発明を詳細に説明するため、発明を実施

ができる程度に明確かつ充分に記載するもの（特許３６条４項）ですから両者は一応

の対応関係が付いています。そして、更に両者の関係は、ズレが生じないよう、特許

請求の範囲の記載（＝特許を受けようとする発明）は発明の詳細な説明に記載された

ものであるとする対応付けが要求されています（特許３６条６項）。 

 このような一体不可分の関係をみると、特許請求の範囲の文言の解釈に明細書の解

釈が行われるのは当然であって、否定的な意見が出ること自体不自然に感じておりま

した。 
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 明細書の書き手たる小職としては、明細書の中に定義があろうがなかろうが、「明

細書全体を参酌するのは当り前では。」というのが正直な感覚でした。 

 たとえば、小職の駆け出しの頃の経験で、こんな事例がありました。横向きに取付

けられたワイヤの先にある部材が付いていて、ワイヤは可撓性をもつので、ある程度

曲って先（つまり部材のある方）が下るわけですが、この曲り具合が発明の機能を果

すのに重要となっています。 

 

（ａ）図のワイヤは可撓性が余りなくほとんど曲りません。（ｂ）図のワイヤは可撓

性がありすぎてグニャリと垂れ下ります。これら（ａ）、（ｂ）は共に役立ちません。

（ｃ）図のみは可撓性がちょうど良いので、発明が成立します。 

 

 
 

 このような「可撓性」のレベルを定義付けよと云われると心底困るわけです。しか

し、明細書全体を見てくれるなら、上記（ａ）、（ｂ）（ｃ）、を比較して書いておけば

いいので、これは簡単です。ですので、特許請求の範囲中の用語の意味は「すべから

く、明細書を見て下さい。」というのが正直な気持ちでした。 

 現状では、リパーゼ判決のような明細書参酌を厳しく制限するような判例傾向は見

られません。特許庁の審査基準では、ごく当り前のように、「明細書及び図面の記載･･･

を考慮して請求項に記載されている用語の意味を解釈する。」とされており、この実

務は定着しているものと思います。 

 

３．つぎに二番目の話ですが、結論から言いますと、権利設定の段階（出願審査の段

階）と権利行使の段階（侵害訴訟等での無効論）とでは、特許請求の範囲の読み方に

違いがあります。前者は広めに読まれ、後者は狭く読まれることがあるからです。 

 その理由は以下のとおりです。 

 

（１）まず、権利設定の手続（代表的には特許庁での審査、審判）を考えると、それ

はあまた先行技術のあるなかで、新規性・進歩性を満たす領域がどこかを確定する作

業と考えられます。ここでいう領域を言葉で表したものが特許請求の範囲です。 

 そうすると特許請求の範囲を普通に読んでいって、先行技術と衝突しないかどうか

を確認しなければなりません。この作業が特許庁の行っている審査です。また、特許

請求の範囲は普通の意味に読める範囲ならば、その範囲内で最大限に広い意味の解釈

を用いるべきと思います。そうでないと、読み方しだいで新規性・進歩性が失われた

り失われなかったりするからです。 

 アメリカでは、こうした意味の拡大解釈を Broadest Reasonable Interpretation と

云って審査においては、クレームは明細書の記載と一致した合理的な最も広い解釈を
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与えなければならない」と定めています（MPMP § 2111）。 

 もっとも、日頃の実務感覚では、アメリカでは我々の想定以上に広く読まれ、ビッ

クリするほど離れた引用文献が引かれることがありますが、日本ではそこまでの感覚

の開きはないようです。 

 

（２）一方、権利行使時は限定解釈の可能性が出てきます。というのも、特許庁の審

査は完全ではなく、審査で発見されなかった先行技術文献が権利行使時（たとえば、

侵害訴訟時）に現れることがあります。こうした場合に、特許請求の範囲を広く解釈

せず狭く読んで特許の有効性を維持することがあります。最近では、「広く解釈すれ

ば分割出願要件を満たさなくなり、出願日の遡及効が失われる結果新規性違反で無効

となってしまうとき、同要件を充足するように狭くクレーム解釈した」事例（大阪地

裁平成２０年５月８日判決）がありました。 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．海外知財制度の紹介（中国の実用新案制度） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．日本の実用新案制度との相違点 

 外国にある特有の制度について紹介するこのコーナーですが、今回は中国の実用新

案制度について紹介します。中国にも日本と同様実用新案制度が存在します。日本の

制度とよく似ていますが、相違点も存在します。この相違点により、日本における実

用新案制度よりも、権利者側にとって使いやすい制度となっています。権利者側に有

利な相違点は以下の点になります。 

（１）同じ発明等について特許との併願が可能である。 

（２）権利行使時に実用新案技術評価書を提示した警告が必要ない。 

（３）権利行使後に実用新案権が無効になっても、原則損害賠償をする必要がない。 

 また、実用新案権の存続期間は１０年であるものの、日本の実用新案と同じく進歩

性の基準が低く、加えて、実体審査もありませんから、出願から登録までの期間は短

く、無効にもなりにくいという利点があります。少し古い案件ですが、中国の実用新

案権に関する判決で、シュナイダー事件という有名な判決があり、この判決のでは実

用新案権の侵害に対して２２億円の損害賠償が認められました。この判決から、中国

の実用新案権は利用価値が高いと判断されています。 

２．特許との併願の利点と問題点 

 上記の（１）で同じ発明等について特許との併願が可能である点を挙げました。こ

れは同一出願人が特許と実用新案を同時に出願することができる制度です。すなわち

出願人は、同じ出願について、特許と実用新案とを同時に出願するとの声明を出願時

にすることで併願が可能となります。 

 この制度の利点は、ある技術成果について、発明を実用新案制度により早く権利化

し、市場においてその効力を発揮したいニーズに応えることができるとともに、特許

制度によりその発明を長期間権利保護したいニーズにも応えることができるという

点です。なお出願人は、特許権の登録と同時に実用新案権を放棄することが必要にな

ります。 

 この制度は中国国内の出願人はよく利用していますが、日本の出願人にとっては若

干使いにくい点があります。日本の出願人が中国に出願する場合は、ＰＣＴ出願を利

用することが多いのですが、ＰＣＴ出願から中国へ国内移行する際には、この制度を

利用できないのです。これは、出願と同時に出す必要がある声明をすることができな

いためです。そのため、この制度を利用するためには、パリ条約の優先権を主張して

両方の出願をする必要があります。 

３．まとめ 

 日本の出願人にとって、若干利用しにくい特許と実用新案の併願制度ですが、中国

国内で広く行われているのは、出願人にとって価値が高いことを意味しています。弊

所では中国の現地代理人からの最新情報を、セミナー等を通じて取得しています。皆



 Yamauchi Patent News 
 

 5 

様におきましてもご希望がございましたら、内容をお知らせすることができますので、

是非ご連絡ください。 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

３．タイ、インドネシア、マドプロ加盟  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

こんにちは、弁理士の山内章子です。さて、本日は、マドリッド協定議定書にタイ

とインドネシアが加入したことをお伝えします。 

タイもインドネシアも日本の企業の進出先として重要な国ですが、これまでマドリ

ッドプロトコルに加盟していなかったため、各国において個別に商標出願をせざるを

得ない状況でした。 

しかし、マドリッド協定議定書に両国が加盟したことにより、２０１７年１１月７

日より「タイ」を、２０１８年１月２日より「インドネシア」を指定することができ

るようになりました。 

ちなみにインドネシアは、アセアン諸国としては８番目、全体としては１００番目

の加盟国であり、マドリッド制度にとっても記念すべき国といえます。 

なお、マドリッド協定議定書に加盟している

アセアン諸国は、シンガポール、ベトナム、フ

ィリピン、カンボジア、ラオス、ブルネイ、タ

イ、インドネシアです。未加盟の国は、ミャン

マーとマレーシアですが、これらの国について

も加盟を目指して動いているようです。 

アセアン諸国が続々とマドリッド協定議定書

に加盟していますので、今後はますますマドリ

ッド制度を利用して東南アジアへの商標出願が

多くなりそうです。 

 


