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進歩性判断における課題の評価について
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2進歩性の具体的な判断 (現行審査基準)

先行技術の中から、論理付けに最も適した一の引用発
明を選んで主引用発明とする

請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、
進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基
づき、副引用発明を適用したり、技術常識を考慮したり
して、論理付けができるか否かを判断する。

進歩性あり

進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も
含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否
かを判断する。

進歩性あり

進歩性なし

論理づけ不可

論理づけ可能

論理づけ不可

論理づけ可能

基準第III部 第2章 第2節3
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進歩性の具体的な判断 (現行審査基準)

基準第III部 第2章 第2節3
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進歩性判断における課題の重要性

請求項に
係る発明

主引用発明 副引用発明

課題が同一又は近接している
か否かを判断する
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主引用発明の選択(審査基準)

 通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題(自明な課
題や当業者が容易に着想し得る課題を含む)が同一である
もの又は近い関係にあるものを選択する。

 請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主
引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやす
い。（異なる場合はより慎重な動機づけが要求される）

 請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は
着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方
向に働く一事情になり得る。

 請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づ
き、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思
考過程による論理付けを試みることもできる。

基準第III部 第2章 第2節 3.1.1(2),  3.3 (2)
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主引用発明と副引用発明との間で課題の共通性の検討

 主引用発明と副引用発明との間で課題が共通することは、
主引用発明に副引用発明を適用して当業者が請求項に係
る発明に導かれる動機付けがあるというための根拠となる。

 本願の出願時において、当業者にとって自明な課題又は
当業者が容易に着想し得る課題が共通する場合も、課題の
共通性は認められる。審査官は、主引用発明や副引用発
明の課題が自明な課題又は容易に着想し得る課題である
か否かを、出願時の技術水準に基づいて把握する。

基準第III部 第2章 第2節 3.1.1(2),  3.3 (2), (3)
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主引用発明と副引用発明との間で課題の共通性の検討

 請求項に係る発明と主引用発明との間で検討される課題は、
引用発明と副引用発明との間で共通するか否かが検討さ
れる課題と同一である必要はない。

 論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の
根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であ
るという理由だけで、論理付けができるか否かの検討(その
周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討)を省略して
はならない。

基準第III部 第2章 第2節 3.1.1(2),  3.3 (2), (3)
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平成２１年（行ケ）１０３６１号審決取消請求事件

原告：株式会社ＩＮＡＸ、セラック工業株式会社
被告：特許庁長官

出願日 平成11年11月22日
拒絶理由通知（２９条第２項）
刊行物Ｂ（主引例）

平成18年8月16日 （起案）

最後の拒絶理由通知（２９条第２項）
刊行物Ｂ（主引例）
刊行物Ｃ、Ｄ（副引例）

平成18年3月26日 （起案）

拒絶査定 平成19年9月7日 （起案）
拒絶査定不服審判 平成19年10月18日
拒絶理由通知（２９条第２項）
刊行物Ａ（主引例）
刊行物Ｂ、Ｃ（副引例）

平成21年5月14日 （起案）

拒絶審決 平成21年9月28日
審決取消訴訟判決（審決取消） 平成22年5月27日

特許審決 平成22年7月20日
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【請求項１】被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように

固定し、油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れを該被評
価物の表面に滴下し、続いて特定量の水を該擬似油汚れよりも上方の該
被評価物の表面に特定の高さから滴下して、該擬似油汚れの残留状態
により該被評価物の耐油汚れを評価することを特徴とする耐油汚れの評
価方法。

（請求項２及び３は請求項１に従属）

１０：基台
１１：被評価物
（ステンレス板 or ステンレスと琺瑯ガラスとの複合材）
１１ａ：批評価物の上面
１２：分液ロート（水道水が充填）
１４：擬似油汚れ
（食用サラダ油９９重量％＋カーボンブラック１重量％ ）

明細書中での試験方法
（１）擬似油汚れ１０ｇ滴下
（２）続いて、分液漏ロートから水道水200mL滴下
（３）擬似汚れの除去程度を目視で（〇、×、△で）評価
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 引用刊行物Ａ（特開平９－２９５３６３号公報）の内容

「４５°に傾斜した試料の上端に，懸濁物質（カーボンブラック、関東ローム
など）を水中に濃度１．０５ｇ／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水を
１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ，その後，蒸留水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾
燥させ，色差と，光沢度の残存率を求め，汚れの度合いを評価する方法。」

流下水（懸濁液） 蒸留水１５分乾燥 １５分乾燥

２５回繰り返したときの、色差と、光沢度の残存率を求め、汚れの度合いを評価
（おそらく、比較例と有意差がでるまで複数回繰り返した。）



11本願発明と引用発明Ａとの一致点及び相違点（審決）

 一致点
「被評価物の表面を水平面に対して特定の角度に傾斜するように固定し，特定量の擬似
汚れを該被評価物の表面に滴下し，特定量の水を滴下して，該擬似汚れの残留状態によ
り該被評価物の汚れを評価する汚れの評価方法。」

 相違点（あ）
本願発明では，擬似汚れが，『油脂とカーボンブラックとを有する特定量の擬似油汚れ』で
あり，擬似汚れの残留状態により該被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評
価方法が，『該擬似油汚れの残留状態により該被評価物の耐油汚れを評価する耐油汚れ
の評価方法』であるのに対して，引用発明では，擬似汚れが，『懸濁物質を水中に濃度１．
０５ｇ／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水』であり，擬似汚れの残留状態により該
被評価物の汚れを評価することを特徴とする汚れの評価方法が，『汚れの度合いを評価
する方法』である点。

 相違点（い）
特定量の擬似汚れを該被評価物の表面に滴下し，特定量の水を滴下する際に，本願発明
では，『擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を該擬似油汚れより
も上方の該被評価物の表面に特定の高さから滴下』しているのに対して，引用発明では
『流下水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥させ，その後，蒸留水を１５０ｍｌ滴下し，１５分乾燥さ
せ』ているが，蒸留水を１５０ｍｌ滴下する際にどのように試料に蒸留水を滴下しているのか
不明である点。」
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相違点についての容易想到性の判断（審決）

 相違点（あ）について
引用発明において，試料の汚れ具合を評価する際の擬似汚れとして，「懸濁物質を水中に
濃度１．０５ｇ／リットルで分散させた懸濁液からなる流下水」の代わりに，実願平５－４１１
２０号（実開平７－６６１１号）のＣＤ－ＲＯＭ（甲２。以下「引用刊行物Ｂ」という。）に記載さ
れている「油脂とカーボンブラックを有する擬似汚れ」を用いることは，当業者が容易になし
得た。

流下水（懸濁液）
→油脂とカーボンブラック
を有する擬似汚れに変更

蒸留水１５分乾燥

相違点（あ）が引用刊行物Ａから容易想到であることにつ
いて，争いはない。
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相違点についての容易想到性の判断（審決）

 相違点（い）について
野口順子「親水・撥水性表面の防汚特性」（１９９９年１月発行「マテリアルライフ」１１巻１号
３４頁，３５頁。以下「引用刊行物Ｃ」という。）には，汚れを評価する際に，油を含む擬似汚
れを試料の表面に滴下したのちに，乾燥することなく直ちに水洗して試料の汚れの付着の
影響を評価する発明が記載されている。引用発明において，擬似汚れとして，流下水の代
わりに油脂とカーボンブラックを有する擬似油汚れを用いた際に，乾燥する工程を省いて，
「擬似油汚れを該被評価物の表面に滴下し，続いて特定量の水を」「滴下」するとの本願発
明の構成に想到することは当業者が容易になし得た。

流下水（懸濁液） 蒸留水１５分乾燥
→省略
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相違点についての容易想到性の判断（審決）

 相違点（い）について
蒸留水を滴下する高さを一定にして行わないと，色差と，光沢度の残存率を求め，汚れの
度合いを評価する際に，評価にバラツキが出ることは明らかであり，水を滴下して試料の
特性を測定する際においても水を所定の高さから滴下することは，例えば実願平４－３８９
９２号（実開平５－９２７２０号）のＣＤ－ＲＯＭ（段落【０００４】以下｢引用刊行物Ｈ｣という｡）に
記載されている。蒸留水を滴下する高さについても滴下する高さを特定の高さにして汚れ
の度合いを評価することは，当業者であれば当然なすべき設計的事項である。

流下水（懸濁液） 蒸留水１５分乾燥

特定の高さから滴下
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審決における判断

請求項に
係る発明

引用発明Ａ
（主引用発明）

引用発明Ｃ
（副引用発明）

いずれも汚れの評価を行うとい
う点で課題が共通なので、組み
合わせ可能

両者の課題の相違など
について言及なし

乾燥工程あり 乾燥工程なし
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引用刊行物Ｃ（「マテリアルライフ」１１巻１号３４頁，３５頁）の内容

 親水性防汚材料表面（シリカ系表面）に有機物を付着させた場合
の防汚性能評価

関東ローム及び油の水分散液
（モデル汚れ物質）

水

２５回繰り返し

汚れ物質を防汚材料
表面に付着させる

乾燥工程なし
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引用刊行物Ｃ（「マテリアルライフ」１１巻１号３４頁，３５頁）の内容

 親水性防汚材料表面に有機物を付着させた場合の防汚性能評価

関東ローム及び水分散液
（モデル汚れ物質）

乾燥

水（１分）

汚れ付着前の表面との明度差
を測定して泥の水洗浄性を測定
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当事者の主張

 原告（出願人）
 引用刊行物Ｃにおいて、汚れ除去性の「評価」に当たっては，乾燥工程を経

由した技術事項のみが記載されている。一方、本願発明は，試験表面（試
料）が油を含む汚れを落とし易い特性を持っているかどうかを評価する発明
であって，「耐油汚れの評価」に当たっては，「直ちに水洗する操作」をするこ
とを必須とする。

 被告（特許庁）
 本願補正明細書において滴下後直ちに水洗する点に格別の技術的意味が

あるとはされていない。
 引用刊行物Ｃには，油を含む有機物を滴下した後直ちに水洗する処理が記

載されている。
 汚れの評価試験において汚れを付着後直ちに水洗し，汚れ量を測定する方

法は周知の技術的事項である（乙１ないし３）。
 上記を勘案すれば、引用発明における擬似汚れの滴下後の水洗除去処理

について，乾燥することなく直ちに水洗することは，当業者が適宜なし得る設
計事項であった。



19当事者の主張

 原告（出願人）
 引用刊行物Ａにおいては，汚れが泥水を含むがゆえにその付着のために乾燥を必須

の工程とするものであるから，そのような引用刊行物Ａ記載の発明に，引用刊行物Ｃ
記載の発明のうち，直ちに水洗をするという一部の技術的事項のみを取り出して組み
合わせることは，引用刊行物Ａ記載の発明の目的に反することとなり，両者の組合せ
については阻害要因が存在する。

 被告（特許庁）
 引用刊行物Ａに記載の汚れ評価方法の目的は，汚れを付着させた後，除去し，その

残存量の程度を測定することによって，試料表面の汚れの度合いを評価することにあ
る（引用刊行物Ｃの方法と同様）。

 引用刊行物Ａにおいて汚れの付着除去工程で行っている乾燥は，格別の処理ではな
く，本願発明の評価方法における水滴下工程と同様に，具体的な試験例において用
いられた手順として記載されたものにすぎない。

 汚れの評価試験において擬似汚れを付着後直ちに水洗し，汚れ量を測定することは
周知の技術的事項である。

 上記を考慮すると，引用発明の汚れ付着除去工程に対して引用刊行物Ｃの記載事項
を適用することは，それによって乾燥処理が省略されることになるとしても，汚れの残
留量を評価するという引用発明の目的からすれば，引用刊行物Ａ記載の発明に引用
刊行物Ｃ記載の技術的事項を付加することを阻害する事情に当たるとはいえない。



20当事者の主張

 原告（出願人）
 本願発明は，そのように汚れを落とし易い製品（被評価物）を製造する際の

安価な評価方法を提供することを目的として，請求項１記載の構成を採用し
た。

 引用刊行物Ａ，Ｃは，いずれも，「試験片を特定の角度で斜めにし，油汚れを
特定量だけ滴下し，乾燥することなく，直ちに特定量の水を特定の高さから
滴下する発明」を開示する技術を記載，開示していない。

 引用刊行物Ａ，Ｃが開示する個々の技術的要素は，各刊行物記載の異なる
発明の課題の下で組み合わされているものであるから，個々の技術的要素
のみを任意に取り出して，それらを組み合わせても本願発明の構成を想到で
きない。

 被告（特許庁）
 引用した技術は，いずれも汚れを評価するための試験方法が開示されており，

汚れの評価を行うという課題の下で組み合わせることのできるものである。
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原告と被告の主張

請求項に
係る発明

引用発明Ａ
（主引用発明）

引用発明Ｃ
（副引用発明）

原告（出願人）
 Ａ＋Ｃの阻害要因
 ＡとＣとの課題の相違
（但し、どのように相違するかについて指
摘していないように思われる）

被告（特許庁）
 いずれも汚れの評価を行うという課題

の下で組み合わせ可能
 乾燥することなく直ちに水洗すること

は，当業者が適宜なし得る設計事項

原告（出願人）
 請求項に係る発明の課題（汚れ

を落とし易い製品を製造する際の
安価な評価方法を提供すること）
について言及しているが、当該課
題とＡとの関係について積極的に
主張していないように思われる。

被告（特許庁）
 請求項に係る発明の課題とＡと

の関係について言及していない。

乾燥工程あり 乾燥工程なし
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裁判所の判断

 相違点（い）について，引用刊行物Ａ，Ｃ等に基づいて容易に想
到することができたとした点には，誤りがあると判断する。

 本願発明は，引用刊行物Ａと解決課題や発明の技術思想にお
いて異なるものであり，これに，同様に本願発明と解決課題や
発明の技術思想の異なる引用刊行物Ｃの技術事項の一部を適
用して本願発明に到達することはないと解すべきである。
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ア）本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法

 本願発明は，水回り製品において，耐油汚れの評価をするに際して，従来は，高価な
試験装置が必要となり，また測定のために多くの時間と労力が必要であったことから，
耐油汚れの評価のための時間，労力，価格を抑えることを解決課題とした耐油汚れ
の評価方法に関する発明である。上記目的に沿って，本願発明は，前記第２の２のと
おりの構成を採用している。その概要は，

①被評価物を傾斜して固定し，
②特定量の擬似油汚れを滴下し，
③特定量の水を特定の高さから滴下し，
④擬似油汚れの残留状態によって被評価物の耐油汚れ性能を評価すること

からなる。

 耐油汚れ性能を評価するためには，擬似油汚れが被評価物に付着すること（本願発
明の場合は滴下されることにより付着すること）が必要となるが，本願発明は，特定量
の擬似油汚れを滴下することにより初期値を設定し，乾燥させる等の工程は省いてい
る。要するに，本願発明は，耐油汚れにおける評価試験において，信頼性・実用性が
担保される範囲内で，できる限り時間，労力，価格を抑えることを目的として，手順を
簡略化しようとする発明である。乾燥工程を省いていることは，滴下した擬似油汚れ
の初期状態をそのままの状態で評価の一要素として用いるために必要であるとの技
術的意味があり，上記課題を解決するための特徴的な構成の１つであるといえる。
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ア）本願発明及び各引用発明の解決課題及び解決方法

 引用刊行物Ａ記載の発明は，客観的なデータを得るために，ごく通常行われて
いる試験方法であり，時間，労力，価格等の低減，抑制という解決課題につい
ての，格別の開示ないし示唆はない。

 かえって，同記載部分は，「流下物の滴下，乾燥，蒸留水の滴下，乾燥」操作
を２５回繰り返していることに照らすならば，時間，労力，価格等の抑制ではな
く，丁寧な手順を行うことによって，確実で正確な客観的なデータを得ようとす
る目的の下に実施された実験過程が記述されていると解するのが相当である。



25

イ）「本願発明では，油汚れを付着するために乾燥を必要としないとし
た」との技術が，引用刊行物Ｃ記載の技術事項を組み合わせること

によって，容易に想到することができたと判断した点

 引用刊行物Ｃでは，有機物について，滴下後，乾燥工程を経由することなく，水洗する
操作を繰り返す旨記載がされている。しかし、引用刊行物Ｃには，①同操作が繰り返し
て実施される旨記載されていること，また，②滴下及び水洗過程は，特定量を滴下して，
滴下した量等を簡易廉価な評価のデータとするのではなく，擬似汚れ（有機物）を付着
させる目的で実施されている旨が明確に記載されていることに照らすならば，同操作は，
光触媒酸化チタン系触媒等の被実験物表面の効果を確認する前段階の処理として，擬
似汚れ（有機物）を確実に付着させるために行われているものと解される

 引用刊行物Ｃでは，防汚性能の評価段階においては，２０％関東ローム／水分散液を
防汚表面に滴下，乾燥後，流水に１分間さらし，汚れ付着前の表面との明度差を測定
するとして，乾燥工程を付加している。

 以上を総合すると，引用刊行物Ｃからは，耐油汚れの評価に当たって，時間，労力，価
格を抑え，手順を簡略化しようとする本願発明の解決課題についての示唆はない。

 引用刊行物Ｃ記載の発明における，「乾燥工程を経由しない滴下」という操作は，本願
発明における同様の操作と，その目的や意義を異にするものであって，引用刊行物Ｃ
記載の発明は，本願発明と解決課題及び技術思想を異にする発明である。
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 引用刊行物Ａ記載の発明は、本願発明における時間，労力，価格を抑えること
を目的として，手順を簡略化しようとする解決課題を有していない点で，異なる
技術思想の下で実施された評価試験に係る技術であるということができる。こ
のように，本願発明における解決課題とは異なる技術思想に基づく引用刊行
物Ａ記載の発明を起点として，同様に，本願発明における解決課題とは異なる
技術思想に基づき実施された評価試験に係る技術である引用刊行物Ｃ記載
の発明の構成を適用することによって，本願発明に到達することはないという
べきである。

請求項に
係る発明

引用発明Ａ
（主引用発明）

引用発明Ｃ
（副引用発明）

課題が異なる

課題が異なる



27裁判所の判断

 本願発明は，決して複雑なものではなく，むしろ平易な構成からなる。したがって，耐油
汚れに対する安価な評価方法を得ようという目的（解決課題）を設定した場合，その解
決手段として本願発明の構成を採用することは，一見すると容易であると考える余地が
生じる。

 本願発明のような平易な構成からなる発明では，判断をする者によって，評価が分かれ
る可能性が高いといえる。このような論点について結論を導く場合には，主観や直感に
基づいた判断を回避し，予測可能性を高めることが，特に，要請される。その手法として
は，従来実施されているような手法，すなわち，当該発明と出願前公知の文献に記載さ
れた発明等とを対比し，公知発明と相違する本願発明の構成が，当該発明の課題解決
及び解決方法の技術的観点から，どのような意義を有するかを分析検討し，他の出願
前公知文献に記載された技術を補うことによって，相違する本願発明の構成を得て，本
願発明に到達することができるための論理プロセスを的確に行うことが要請されるので
あって，そのような判断過程に基づいた説明が尽くせない限り，特許法２９条２項の要件
を充足したとの結論を導くことは許されない。

 審決は，本願発明と，解決課題及び解決手段の技術的な意味を異にする引用刊行物Ａ
記載の発明に，同様の前提に立った引用刊行物Ｃ記載の事項を組み合わせると本願
発明の相違点に係る構成に到達することが，何故可能であるかについての説明をする
ことなく，この点を肯定したが，同判断は，結局のところ，主観的な観点から結論を導い
たものと評価せざるを得ない。
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議論したいポイント

判決の妥当性について

 主引用発明に副引用発明を適用する動機づけについて、判決では十分議論さ
れていないように思われる。例えば、乾燥工程の省略が単なる設計変更に該
当するとの特許庁側の主張の妥当性について議論されていないように思われ
る。

 例えば、副引用文献として乾燥工程を経ない汚れの評価方法を開示した文献
を選択し、かつ当該乾燥工程の省略が時間，労力等を低減，抑制することを意
図したものであると判断される場合には、判決は異なるものとなったのか否か。

 本件発明の課題が「耐油汚れの評価のための時間，労力，価格を抑えること」
と認定し、乾燥工程の省略が「上記課題を解決するための特徴的な構成の１
つであるといえる」と判断されたが、本件明細書中には、乾燥工程を省略する
ことの意義について明示の記載は存在しない。


