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Ⅳ．おわりに

Ⅰ．はじめに

平成 18（2006）年 6 月 8 日首相官邸知的財産戦略本
部から発行された「知的財産推進計画 2006」で「知財の
創造，保護，活用の好循環」（「知的創造サイクル」）の
加速が提案された。この「知的創造サイクル」において
「創造」された発明が「保護」・「活用」されるためには，
知的創造サイクルで加速される対象の一つである発明
が特許出願書類に客観的に表現されなければならない。
特許出願書類は，特許庁長官に提出された（特許法 36
条）後，出願審査請求により特許庁審査官の実体審査
の対象とされ，発明が「保護」される（特許法 48 条の	
2・47 条）。実体審査終了後発生される特許権は，特
許発明の技術的範囲に基づいた権利の範囲の中で「活
用」される（特許法70条）。すなわち，特許出願書類は，
「創造」された抽象的な技術的思想の創作である発明が

具現化された表現され，この表現された範囲内で「保
護」・「活用」される重要な書類である。
しかし，発明者が創作した抽象的な発明を，第三者
に客観的・具体的に伝えることは，しばしば困難な作
業を伴う。特許出願書類の評価は，書類のできばえを
評価する書類完成度の評価の他，この発明者の表現か
ら「保護」・「活用」に必要な情報をどれだけ客観的に表
現したかという付加価値の評価がされなければならな
い。
本稿は，この付加価値の評価についての検討が第1 	
の研究目的である。
発明が「創造」された後，「保護」するために，特許出
願書類作成者にその発明を伝えなければならない。多
くの場合，発明が何であるかをメモにして，発明を伝
えるときそのメモを補助材料として活用する。この
「創造」された発明の第三者への伝え方は，細かくいえ
ば様々な方法がある。しかし，いくつかのパターンに
分類することができる。
また，発明の着想直後で，具体的な構成が明確でな
いときには，抽象的な着想を具体化していく中で発明
を把握することができる。しかし，具体的な試作品か
ら発明が何であるかを認識するためには，従来技術と
本発明との差分を明らかにすることで可能になる。こ
の差分の明確化により発明の特徴を抽出することがで
きる。本稿の第 2の研究目的は，この発明の特徴の抽
出の検討である。
本稿の第1の研究目的である付加価値の評価と第2 	
の研究目的である発明の特徴の抽出の検討は，別個独
立に行われるよりは，そのプロセスの中で相互関連さ
れる。

特許出願書類は，発注元での受入検査がされてこなかった。発注元が多忙か，専門性が高くて評価するために
他の外部弁理士に依頼しないとできなかったためといわれている。特許出願書類の発注元が「明細書作成仕様」を
提示し，この作成仕様に基づき特許出願書類の評価基準を作成し，発注先に明示することが望ましい姿であるこ
とを提案し，評価基準のうち，特許出願書類の完成度を評価する基準について検討してきた。これに引き続き，
本稿では特許出願書類に対して付加された付加価値をどのように評価するかという評価基準を検討するとともに，
併せて先行技術調査の実態およびこの先行技術調査により得られる発明の特徴の抽出について検討する。

河合　信明（＊）

知的創造サイクルにおける特許出願書類の付加価値評価基準と
発明の特徴の抽出
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問題は，従来技術が客観的に最新のものであるか否
かであり，最新のものであるとの断定は，実際には極
めて困難である。データベースの検索精度も問題であ
るが，発明そのものがまだ完全に固まっていないこと
の方が問題を大きくしている。特許庁の審査官は，特
許請求の範囲の記載から，発明の要旨を認定すること
ができる（1）。しかし，特許請求の範囲をこれから確定
していこうとする明細書作成前であれば，発明の要旨
はどこから認定できるか？この問題を解き明かすため
に，特許出願作成プロセスにはどのようなタイプがあ
るのか，そのモデルを想定し，そのモデル分析から検
討を開始したい。

Ⅱ．特許出願書類の付加価値の評価基準

1　特許出願書類作成プロセスのモデル
「創造」された発明を特許出願書類作成者にどのよう
に伝えていくかという問題に着目するとき，その伝え
方に様々なプロセスがあるが，このプロセスをいくつ
かのモデルに集約して検討する。発明が技術的思想と
いう抽象的なものであるため，いきなり文書で表現す
るよりは，「図面」でその要旨を表現する方が便利であ
り有益である。この図面で抽象的なアイディアが具体
的に表現されることにより，その図面を見ながら説明
を聞いた方が発明の理解が容易になる。この「図面」を
利用した説明の文書化が次のステップになる。これを
前提と仮定して作成過程の付加価値がどこにあるか，
以下のモデルで検討する。
（ 1）　米国企業の米国内研究所のモデル
米国大手企業の研究所内で創造された発明を特許出
願書類に表現していくあるモデルを想定する。米国に
存在する研究所におけるこのモデルでは，特許出願書
類作成プロセスを以下のように仮定する。米国は，先
発明主義を採用した国である（2）。発明者は「ラボノー
ト」に勤務日の研究内容を記録し，その日考えたこと
をラボノートにまとめる（3）。そのラボノートの毎日の
記述の最後の部分には，その日までの記録であること
がサインで公証人により証明されている。社内の指定
された米国弁理士は，そのラボノートを閲覧でき，研
究所内の研究に関するミーティングに参加することの
できる権限を有する。その社内弁理士は，そのラボ

ノートを閲覧しながらミーティングに参加し，研究が
完成したと認識した段階で，ラボノートの内容やミー
ティングの報告・討議に基づいて「出願明細書」をドラ
フトする。社内弁理士にとって発明の理解できない部
分があるときには，ティータイム等のような休憩時間
に発明者をつかまえ，その発明の技術を理解するため
の質疑応答をする。これを繰り返してドラフトされた
「出願明細書」は発明者により査読され，了承されれば，
出願前に「発明者による宣誓書（oath）」または「宣言書
（declaration）」（米国特許法規則 1.68）に自らが最先の
発明者である旨を信じることが署名作成される（4）。こ
のモデルでは，発明者の記載したラボノートの内容と，
社内弁理士の活動によりもたらされた「出願明細書」に
代表される出願書類の内容の差分を，付加価値として
認識できる。
（ 2）　日本企業Ａ社のモデル
上述（ 1）のモデルで示された米国における特許出願
書類作成プロセスを取り入れた，日本に存在する日本
企業Ａ社の特許出願明細書作成のための環境をモデル
として想定する。米国に存在する研究所内の社内弁理
士の代わりに，日本に存在するＡ社のモデルでは「リ
エゾンマン」制度を採用する。このリエゾンマンは，
発明者と代理人弁理士とを仲介する役割を果たす。Ａ
社のモデルでは，特許出願書類のうち，「明細書」およ
び「図面」は，発明者とリエゾンマンがドラフトする。
ドラフトされた「明細書」と「図面」に基づいて弁理士は
「特許請求の範囲」をドラフトし，他の書類と併せて特
許出願書類を完成させ，特許出願する。この出願を委
任された弁理士は，原則として発明者とコンタクトを
しないが，「明細書」および「図面」の内容に疑義が生じ
たり，補充訂正が必要なときは，発明者とコンタクト
する。付加価値は，この「特許請求の範囲」の作成過程
で付加される。
（ 3）　日本企業Ｂ社のモデル
日本に存在する日本企業Ｂ社の特許出願書類作成の
ためのモデルでは，Ａ社モデルのような「リエゾンマ
ン」は配置していない。発明者と出願を委任された弁
理士またはＢ社の知的財産関連部署の特許出願書類作
成担当者（以下弁理士等）との打ち合わせに基づいて，
弁理士等が「特許出願書類」を作成する。発明者は「創
造」された発明を発明説明書に記載する。発明説明書，
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または発明提案書と称する書きもの（以下「発明説明
書」）は，1頁または数頁の書面と，この発明を説明す
るための 1頁の図面から構成される。発明説明書には，
発明の創造時点から時間が経過していない時点で作成
されるためか，発明のエッセンスが書かれていること
が多い。この発明説明書を頼りに，発明者と面談をし
て，発明のコンセプトが何であるか？実施化された具
体例があるのか？等を具体的な形にしていく。会議室
やミーティングコーナーにある，または他から持ち込
んだホワイトボードを使用して図を描きながら，発明
者の説明から発明者の「創造」した発明を弁理士は理解
し，理解した発明を図や言語で表現していく。場合に
よっては発明の背景技術を理解するためには，発明に
関連する開発担当者から聴取した内容等を合わせて，
整理された発明を表現された図や原稿は発明者によっ
て確認される。これら発明者や開発担当者等との作業，
または聴取から，「発明説明書」と「出願明細書」との間
にできた差分に付加価値を認めることができる。
（ 4）　日本企業Ｃ社のモデル
日本に存在する日本企業Ｃ社の特許出願書類作成の
モデルでは，その企業内の伝統として，発明者が出願
明細書と図面の原稿，場合によっては特許請求の範囲
の原稿も書いていたと仮定する。時代の変化と共に，
発明者は発明説明書を書くに留め，弁理士等はこの発
明説明書に基づき特許出願書類を作成するように変形
される。しかしながら，最先端技術を研究開発する研
究者の発明を発明説明書で記述したとき，その最先端
分野の研究者でない弁理士等に，最先端技術に関する
発明を正しく記述し発明の本質を伝えられるか？とい
う疑問がわいてくる。これは，その研究所の研究を専
門にみてきた米国国内研究所のモデル又は日本企業Ａ
社のモデルの「リエゾンマン」に近い社内の出願明細書
作成者が作成した特許出願案件につき，特許庁審判部
で発明内容の理解に 1年以上かかった経験からわいた
疑問である。明細書作成者が研究者レベルに達したと
き，研究者レベルでない特許庁審査官・審判官のよう
な当業者レベルに理解できる内容に書き下ろす注意を
払わなければならないという付加価値も認める必要が
ある。
Ｃ社のモデルでは，「発明説明書」は「出願明細書」原
稿に近く，その付加価値は「出願明細書」との差分で見
ることできる。とはいえ，発明の本質を描く記述に見
られる記述内容の技術水準を研究者レベルの論理展開
から，当業者レベルにするため，「出願明細書」原稿の
行間を埋めた分を付加価値として認める必要がある。

さらに発明を理解してもらうためのストーリーの作成，
その論理的展開が特許庁審査官等に理解されるか否か
を検討の上，そのわかりやすさに付加価値を認めるこ
ともできる。
最近の若い発明者は，第三者に伝えられる日本語で
表現できるか？これは，最近疑問に思うところである。
マークシート方式の大学入試センター試験で育ち，国
語教育，特に作文に関する高校教育が不十分な高校生
が大学に入学してきていると大学教育関係者に思われ
ている。特に理科系の学生の国語文章表現力の低下が，
学界参加の大学教員間でささやかれる。文科系の大学
学部では，専門教育課程で文章を書く機会が多いせい
か，教養課程で作文の訓練がなされているともきく。
理科系では，技術内容を数式で表現することも多い。
一方，特許出願明細書のように，審査・審判および裁
判において数式表現よりも文章表現を好まれる現実が
ある。このような状況で，若い理科系の発明者が，自
分の発明を「発明説明書」に表現できるかが問題となろ
う。図面を書かせて，弁理士等が発明者と直接面談し
て，発明を把握せざるを得なくなる場合もあろう。数
十年前の発明者も，日本語の苦手な発明者は存在した。
しかし，上司や先輩の技術者が，「発明者草稿」の原稿
を推敲し，書き直させて原稿を完成させたという現実
もあり，その訓練は技術部内でも行われていた。
（ 5）　日本企業Ｄ社のモデル
このＤ社のモデルは中小企業やベンチャー企業にみ
られる例である。Ｄ社モデルでは，「発明説明書」に相
当するものはない。社長が発明者であり，次から次に
試作品や図面を作り出す。その試作品や図面の説明を
受けている時，社長の頭には新たなアイディアが浮か
ぶ。このとぎれのない発明の具体例の説明から，何を
単位として「特許出願」するかの観点が付加価値として
重要になる。特許出願書類作成者は，「実施化」された
具体例から抽象化した発明や「着想」を抽出しなければ
ならない。この抽出が付加価値となる。

2 　特許出願書類の役割分担
発明の「創造」は「着想（Conception）」と「実施化

（Reduction	to	Practice）」とに分けることができる。
「着想」は，発明が実施可能状態にあり第三者により	
確認できればよい（米国特許審査手続マニュアル
2138.04）。実務感覚ではこの中に発明のエッセンスが
概念として形成されている場合が多い。この「着想」は，
「従来技術」，「その問題点」，「解決課題」および「解決
手段」の項目で第三者に伝えることができる。次に，
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（5）	 高岡亮一『アメリカ特許法実務ハンドブック』115〜116 頁（中央経済社，2002 年）
（6）	 特許庁『特許審査基準』第Ⅰ部第 1章　明細書及び特許請求の範囲の記載要件（特許庁ホームページ）

米国の「実施化」は，実施例を製造または使用し，その
実施例が動作することが要求される（米国特許審査手
続マニュアル 2138.05）（5）。日本の特許法では，「その
発明の属する技術の分野」において研究開発（文献解析，
実験，分析，製造等を含む）のための通常の技術的手
段を用い，通常の創作能力を発揮できる者（当業者）が，
明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識と
に基づき，請求項に係る「発明を実施できる程度に明
確かつ十分に」（特許法 36 条 4 項 1 号）発明の詳細な
説明を記載しなければならない旨を意味する実施可能
要件を満足できる内容が明確になっていなければなら
ない。また委任省令要件を満足するため（特許法 36条	
4 項 1 号；特許法施行規則 24 条の 2）に，発明者は明
細書作成者に，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」伝える必要がある（6）。
完成された発明は，発明者により「図面」に示される
必要がある。「実施の形態」は，この「図面」と必要な説
明に基づいて，明細書作成者等により作成できる。
「実施の形態」から得られる技術上の効果は，発明者が
検証・説明する責任がある。
それ以外の「願書」，「特許請求の範囲」，および「要
約書」は，明細書作成者等が分担するのが相応しい。
明細書作成担当者は，発明説明書や発明者からの発
明の説明により発明を理解し，特許法の記載要件を満
足するとともにより広い範囲の特許権を得られるよう
に，特許出願書類を作成する。必要に応じて発明者に
発明を確認しながら，補充訂正をする。先行技術調査
の検索結果を受けて，発明の特徴が別にあると認識さ
れたときは，明細書のストーリーを作り直す必要もあ
る。

3 　試作品完成前後における発明の把握
発明に関連する技術開発のプロセスにおいて，発明
をどのように把握すればよいか。
（ 1）　試作品完成前の発明の把握
発明の着想前，発明者は現在の技術の欠点を克服す
るため，長時間の継続的思想が求められる。研究に熱
中して，研究所や技術開発の現場から帰宅後も研究や
技術開発の課題が頭から離れず，何日も考え続けるこ
とがある。煮詰まった欠点解決の思考において，発明
の技術とは直接関係しない何かのきっかけが着想を産
み出す。多くは，考え続けている現在の技術の要素と，

この技術と直接関係しない別の要素を組み合わせるこ
とにより，発明が生まれるケースが多い。この感覚を，
発明の把握の現場で経験してきた。1970 年代から 80
年代，多くの技術者は長時間，継続的に思考をしてい
た。2000 年前後になり，勤務時間が終了すると，思
考を停止する技術者が多くなってきた。翌朝，思考再
開時の思考レベルを，昨日の終了時の思考レベルに持
ち上げるまで少し時間を必要とする。優秀な技術者で
ありながら，この習慣が一般の風潮となってくるに
従って，驚きの着想が出にくくなってきた。技術の発
達とともに技術開発初期時より多くの発明が創作され
るが，特異な発想に出会わなくなることが多い。これ
は，課題技術の欠点克服のため，技術者が長時間継続
的思考をしなくなったことが，その主な要因の一つで
はないかと筆者は考える。
いま，現在の技術の欠点を克服した課題の解決手段，
いわゆる発明の構成のもととなる着想を得たと仮定す
る。この着想に対して，実現可能性の観点から，着想
の具体化が検討される。実現可能な構成を創出した後，
創出されたオリジナルの構成に基づいて，性能や品質
やコスト等様々な観点から改良が加えられる。改良を
加えられた構成に基づいて従来では実現できなかった
一定の技術的効果を検証できれば，発明は一応完成す
る。この過程はさまざまであり，オリジナルの構成で
ある発明が完成する場合もある。またこのオリジナル
の構成を改良することによって初めて発明が完成する
場合もある。設計レベルで，計算上では発明が完成し
た場合でも，詳細設計をしてさらに具体的モデルを詰
める段階で問題を発見する場合もある。さらにこの問
題を解決して試作品を作成する段階で，別の問題にぶ
つかる場合もある。実施の形態が形成され，技術的効
果が確認できて特許出願の発明が一応完成したと認定
できる場合が多い。
（ 2）　試作品完成後の発明の把握
次に，試作品完成時またはその後，発明をどのよう
にして把握すればよいか。
試作品完成時の発明の構成と，その完成時点におけ
る最新の一般技術で実現される構成との差を探す。こ
の構成の差を抽象化し技術として捉え，従来にない技
術があれば，その差から生まれる発明の特徴としてそ
の技術を把握する。発明の特徴を実現するためのシカ
ケとなる具体的解決手段の必要不可欠な要素群の結合
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（7）	 長谷川曉司『御社の特許戦略がダメな理由』22〜66 頁（（株）中経出版 2010 年）
（8）	 最高裁判所昭和 61 年 10 月 3日第 2小法廷判決，昭和 61 年（オ）第 454 号

を発明の構成として認識する。この発明の構成からあ
る因果関係でもたらされる，発明の技術的効果を把
握・検証できれば，発明の効果を把握できる。この発
明の効果の，技術の延長線上に発明の目的を把握でき
る。新しい着想が完成し，そこから自明でない具体化
を実現性，他の観点で検討する。実施の形態や，実施
例の素材が完成する。この過程で試作や実験が行われ
る。この具体化のレベルは技術分野によりかなり異な
る。例えば，コンピュータ・ソフトウェア関連発明で
は，フローチャートのレベルが具体化のレベルとして
十分な場合も多い。これに対し，化学関連の発明では，
実験とその結果の記載が必要であり，その実験の条件
等の記載も求められる。いずれにしても，この実施の
形態や，実施例は，審査官・審判官のみならず，裁判
関係者に発明が理解されるために必要な内容である。
創造された発明を十分に保護し，保護された権利を活
用できるようにするために必要な内容は記述せざるを
得ない。
特許出願の内容が出願公開され，その公開された技
術により，競合他社が研究開発時間を短縮化でき，研
究開発費用も節約できる場合がある（7）。特許出願書類
における記載は，創造された発明の保護・活用に十分
な情報を開示する必要がある。この開示により競合他
社の追随を許すとすれば，どの発明を特許出願し，ど
の発明を特許出願せず，企業内の営業秘密として機密
を保持するかという選別の問題である。
最高裁昭和 61 年 10 月 3 日第 2 小法廷判決，昭和
61 年（オ）第 454 号によれば，発明である「技術的思想
の創作」は，「新しい着想の提供」であり，さらに「着想
の自明でない具体化」が必要である。「一定の技術的課
題」である発明の目的が設定される。次に，その「技術
的課題」を解決するための「技術的手段」である発明の
構成が採用される。さらに，その「技術的手段」により
所期の目的を達成しうる「技術的効果」である発明の効
果を把握できる（8）。これら「発明の目的」，「発明の構
成」および「発明の効果」の 3点セットがそろって「技術
的思想の創作」がなされ，発明が完成されると解され
る。
発明の技術的課題である「発明の目的」，発明の技術
的課題解決のための具体的解決手段である「発明の構
成」及びこの具体的解決手段によりもたらされる技術
的メリットである「発明の効果」からなる発明の 3点

セットは，発明の把握のみならず，発明を第三者に伝
えるために必要不可欠な情報でもある。

4 　発明の把握・伝達に必要なツール
発明の把握・伝達に必要最小限の情報は，発明の

「目的」，「構成」および「効果」の 3点セットである。も
しそうであるならば，この情報を発明者から弁理士等
に伝達するツール，すなわち発明の把握・伝達に必要
なツールは何かについて検討する。
（ 1）　図面
発明者にとって表現しやすいもので，弁理士等に
とっても理解，修正に便利なツールが図面である。
「着想」を表現し，理解するためには，何か具体的なも
のがなければ，そのコンセプトを図解する必要がある。
「実施化」できた詳細設計以降の具体例があればその具
体例の図示も，発明の把握・伝達に便利である。上述
したように，若い発明者の文章表現力が疑わしい状態
において，発明を「図面」に描くことは，若い発明者と
弁理士等のコミュニケーションツールとして必須とな
る。これを紙に表現するか，電子データにするかはと
もかく，開発現場での「ホワイトボード」がその図面の
表現手段として，便利である。というのは，発明を図
示し，発明の概念や「構成」他を関係者で共有し，理
解・伝達し，議論の中で発明のコンセプトや発明の
「構成」に修正を加えていくことができるためである。
（ 2）　発明説明書
図面が便利であるとしても，発明の「目的」，「構成」
および「効果」を図のみで表現することは難しい。それ
では，発明の「目的」，「構成」および「効果」を文章のみ
で理解させることもさらに難しい。ここに図面と文章
の説明の結合が必要になる。
発明の「構成」および「効果」の対は，比較的客観的で
ある。しかし，その「構成」をどの観点から見るかで発
明の「目的」が変化する。例えば，ある構成を「性能」と
いう観点から見れば「高速化」という目的となり，同じ
構成を「品質」という観点から見れば「高信頼化」という
目的となる。その意味で，発明の「目的」は主観的であ
る。「高速化」という目的で「構成」を見たとき，従来の
技術より「高速化」が達成できれば「高速化」という技術
的効果を主張できる。同じ「構成」で「品質」という観点
から，従来の技術と変わらない「品質」であれば「高信
頼化」は達成できない。ある発明の「構成」で複数の技
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術的効果をもたらす場合もある。発明説明書や図面に，
発明がどこまで記載されているかが，これら発明説明
書や図面から抽出できる発明を修正し，さらにどのよ
うな別の発明を抽出し，特許出願書類に記載できたか
は，この特許出願書類に関する付加価値の評価の出発
点になる。

5 　付加価値の評価基準
特許出願書類の評価基準は，特許出願書類の完成度
を評価する完成度評価基準と，付加価値評価基準とか
ら構成される。この付加価値評価基準は，出願書類作
成者が，発明説明書からどれだけの付加価値を特許出
願書類に盛り込んだかを評価する基準である。書類作
成者により付加価値をどれだけ付加したかは，発明説
明書の記載の程度（記載度）を併せて評価しなければ，
総合的な評価はできない。
（ 1）　発明説明書の記載度の評価
第 1に，発明の本質についての発明説明書への記載
に対する評価が必要になる。
この「発明の本質」は，発明者が主観的に考えている
発明の特徴，または特許権を取得したい部分をいい，
これらが発明説明書に明確に理解できるよう記載され
ているか？が評価の基準となる。
第 2に，発明の背景に加え，発明と従来技術との差
異（差分）についての発明説明書への記載に対する評価
が必要になる。発明の背景および課題を適切に捉え，
発明が従来技術に対して，構成の面でどのように相違
し，また効果の面でどのような優位が認められるか書
類作成者に理解しやすいように記載されているか？が
評価の対象となる。
第 3に発明の具体例の図面や書面への記載に対する
評価が必要になる。すなわち，発明の具体例が，図面
や書面に明細書作成者が理解できるように記載されて
いるか？が評価基準になる。
以上の発明評価は，「発明説明書」が存在することを
前提とする。しかし，上述Ⅱ．1（ 5）に示した日本企
業Ｄ社のモデルにみられるような「発明説明書」が存在
しない場合もある。この場合は，「発明説明書」は例え
ば図面のみ記載されていると評価する方法がある。
このような評価基準と併せて，以下の付加価値の評
価が行われる。
（ 2）　書類作成者による付加価値の評価
発明説明書に基づいて出願明細書にどれだけの付加
価値が付加されたかを評価する。
第 1に，発明自体がどれだけ理解困難な発明である

かを評価する。すなわち，明細書作成者が発明を理解
する段階において，発明の属する技術分野における専
門的知識等をどれだけ必要とする発明であるか？が評
価基準となる。
第 2に，権利強化のため発明説明書をどれだけ改訂
したか（発明説明書への改訂度）を評価する。強くて広
い権利の取得を目的として，明細書作成者が発明説明
書の記載をどれだけ補充し，ブラッシュアップした
か？が評価の基準となる。
第 3に，発明説明書の記載不備への対処，記載の不
足部分への補充の程度を評価する。
すなわち，発明説明書記載の発明を理解し，出願明
細書を作成するにあたって，発明説明書に発明が十分
記載されておらず，明細書作成者が発明の基本的な理
解をするために労力を要したか？が付加価値評価の基
準となる。
発明説明書がない場合には，上述の第 1の基準を共
通として発明者との面接時間や明細書作成時間を考慮
する必要も出てくる。

Ⅲ．発明の特徴の抽出

1　先行技術による発明の特徴の把握
発明の特徴は，従来技術にない新しい部分であり，
その部分を含む具体的なシカケにより従来技術では実
現できなかった技術的な事項を実現できるようにした
ものをいう。
この発明の特徴は，発明に近い先行技術の技術水準
に依存する。すなわち，従来技術では存在しない新た
な部分を含むシカケが何かにより，そのシカケから生
じる技術的効果に大きな相違が生じる。したがって，
この先行技術の技術水準がどこにあるかの客観的な認
定は，実際には，先行技術の検索精度に依存する。
一方，先行技術，すなわち従来技術が与えられたと
き，その従来技術から発明の特徴を抽出する作業は，
発明のシカケを特定し，そのシカケから技術的効果を
認定する作業である。この作業は，発明者と明細書作
成者の共同作業となる。この作業を主導するのは，明
細書作成者であり，これを発明者が技術的に内容を補
う場合が多い。

2 　先行技術調査
特許出願前に特許出願書類を作成する。先行技術調
査は，この書類作成前になされなければならない。こ
の先行技術調査の結果により，書類に記載する発明の
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（9）	 経済産業省；特許庁『産業財産権標準テキスト〔特許編〕』109〜111 頁（独立行政法人工業所有権情報・研修館（人材育成部），2009 年）
（10）	 調査業務実施者育成研修テキスト『検索の考え方と検索報告書の作成』（独立行政法人工業所有権情報・研修館人材育成部，第 3版，2007 年）

特徴を抽出し，いわゆる発明の目的，構成，および効
果を明確にするために必要な作業であるからである。
この先行技術調査の精度により，把握される発明も
変化する。
（ 1）　特許庁審査官による先行技術調査
特許庁長官に提出され，審査請求に応じて特許庁審
査官の審査において，審査官がどのような先行技術調
査をしているかについて調査した。この実態の把握の
ための調査では，独立行政法人工業所有権情報・研修
館が発行した調査業務実施者育成研修テキスト「検索
の考え方と検索報告書の作成」が有用であった。
特許庁審査官は，実体審査において請求項記載の発
明を認定後，自ら，または工業所有権協力センター
（IPCC）の専門のサーチャーにより先行技術の調査を
行う。このとき，Ｆターム（File	forming	Term）が使用
される。一定の技術分野を限定して，国際特許分類
（IPC）の分類箇所の所定範囲を対象としたテーマコー
ドとテーマ名のリストを設定して検索を行うシステム
で，特許庁審査官が審査のために利用しており，同じ
技術を効率よく検索して参照するのに用いられている。
国際特許分類（IPC）は，国際的に統一され利用される
目的で作成されている。日本は，独自に識別記号，分
冊識別記号等を作成して，この国際特許分類記号に付
加して技術内容をさらに細分化している。この細分化
して使われるツールとして，上述のＦタームと組み合
わせて使われる FI（File	Index）がある。この FI は，
特許庁内のサーチファイルの編成に用いられる分類で
あり，多くの特許文献が集中する国際特許分類の分類
箇所に，技術を細分化して識別できる記号体系が加え
られる（9）。
「FI は，古い文献から新しい文献まで一気通貫で，
最新のFI により検索できる点が特徴であり，これは
新しいFI ができると過去に遡り，必要な文献に新し
いFI が付与されるためである。
FI 検索は，展開記号部分までは階層検索が可能だ
が，分別識別記号部分までのFI は階層検索ができな
いので，下位のFI も含めて検索するときは注意が必
要である。」
「類似した技術のまとまりであって，下位検索が効
率的にできる一定の範囲のFI の集合をテーマと称し
ている。各テーマには，その技術を代表する名称が付
けられると共に，テーマコードと称される番号が付さ

れている。」（10）FIとＦタームは，特許出願から平均6ヶ
月で登録調査機関により付与される。この結果，特許
公報には，このFIとＦタームの両方が記載され，デー
タベースに蓄積されているから，FI およびＦターム
を検索キーとして使えば，共通の技術情報が記載され
た文献の集合を機械的に形成することができる。これ
をＦターム検索という。このＦターム検索は，複数の
観点で技術および発明の特徴を捉えることができる複
数のＦタームを掛け合わせることにより，これら複数
のＦタームに共通に関係する技術情報が記載された文
献の集合を機械的に形成して，その集合の中から，必
要な文献を選択するようになっている。このように複
数の観点で検索ができるようにＦタームが付与された
テーマを，FM型と称している。これに対して，単一
の観点でのみ検索できるようにＦタームが付与された
テーマを，FS型と称している。なお，Ｆタームの付
与されていないテーマもあるが，これをFI テーマと
称する。
Ｆタームは，各テーマに属する特許文献に記載され
た技術や発明の特徴を区別できるように目的，構成お
よび効果等を細分化して表現したものが多い。その他，
Ｆタームに付加記号を付けて，そのＦタームを更に再
展開したものもある。
Ｆターム解説，またはＦターム付与マニュアルで代
用するものは，Ｆタームがどのような約束で付与され
ているのかを示したものである。細かい取り決め，注
意点がある場合もあるので，必ずよく読み，全体を把
握することが必要である。
Ｆタームを理解するするためには，先ずテーマの理
解が必要である。「自分の担当するテーマコード，テー
マ名を確認する。」ＦタームリストおよびＦタームマ
ニュアルをできるだけ詳細に読む。「注意点には気を
つけ」「どのような観点があり，タームはいくつぐら
いあるのか確認する。大きいテーマで約 1000 テーマ
程度ある。一般的にテーマに蓄積されている文献数が
多いテーマはターム数も多い。」第 2ステップでは，
「テーマに蓄積している文献数（データ）の理解」が必要
である。すなわち，「テーマに蓄積されている文献数
は，全観点の最上位のタームを足したものとなる。大
きいテーマで 10 万件，小さいテーマで数千件程度で
ある。」第 3ステップでは，「Ｆタームを使った一次検
索を行う。」Ｆタームは，単一の観点でのみ検索できる
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ようになっている「ＦＳ型を除き，ＦタームとＦター
ムを掛け合わせて文献数を絞っていくことを目的に作
成されている。1つのタームにたくさんの文献がある
場合，全部の文献を読みながら必要な文献を選択して
いくことは，現実的でないことが多い。Ｆターム検索
では，Ｆターム検索では，Ｆターム同士を掛け合わせ
ることにより，両方の特徴をもった文献が抽出でき
る。」「Ｆタームの階層はドット「・」で示される。ドッ
トの多いものほど下位の階層となり，その上位のドッ
トを更に詳しい観点で解析したものである。上位の階
層のタームで検索すると，下位のタームが付与された
文献も含まれてくる。」「Ｆターム検索では，サーチ期
間を指定する方法として 2つの方法が用意されている。
・全文献指定
サーチ期間を，本願の「公開基準日」により指定する
方法である。
この方法によれば，分割出願等の（出願日が遡及す
る）特殊な出願であっても，漏れなく先行技術文献を
検索することができる。ただし，登録調査機関では，
非公開の出願明細書についてはみることができないの
で，公報が公開されていることが前提である。
・公開後指定
サーチ期間を，公報の発行年，発行月，発行日によ
り指定する方法である。
分割出願等の特殊な出願でもない限り，本願が公開
された年月日を指定すれば良いが，通常は出願日から
1年 6ヶ月経過後に公開されるところ，事情により公
報の公開が遅れる場合があるので，3ヶ月ほど余裕を
持たせて指定することが必要である。」
「探したい技術について特徴があると思われ，その
技術で一般的でない用語（フリーワード）を選んで利用
すると相当程度絞り込むことができる。
フリーワードには，パトリスフリーワード，審査官
が審査時に付与したり，Ｆターム付与の時に付与され
た審査官フリーワード，及び，検索に際して付与され
たしおりフリーワードの 3種類がある。パトリスフ
リーワードは，特許文献の抄録から機械的に切り出し
た特徴用語を統制化して付与したものである。例えば，
文献に「エネルギ」との用語が記載されていた場合でも，
エネルギーという用語で統一してフリーワード付与さ
れている。これは検索者が検索時にいろいろな用語を
使用しなくても，統一的な用語を用いれば検索できる
ようにするためである。また，どのようなフリーワー
ドが付いているかは，出願毎に付与されている検索
キーを「文献関連情報表示」機能を用いて参照すればわ

かる。通常，フリーワードにて検索を行う場合「？？
フリーワード」のように，フリーワードの前に記号
「？？」を入れる。」「探したいフリーワードの前後のど
ちらかに何らの文字がついている場合であっても抽出
してくれる。」すなわち，中間一致以外，前方一致，後
方一致の場合，抽出してくれる。
「フルテキスト検索による一次検索
明細書に記載された用語（文字列）を用いて検索する
方法をフルテキスト検索という。昭和 61 年以降に発
行された特許文献についてフルテキスト検索ができる。
フルテキスト検索をする場合には，出願明細書に記載
されたとおりの用語（文字列）しか検索できない。例え
ば「エネルギー／TX」と入力すると「エネルギ」と記載
された文献を検索できない。一方，「エネルギ／TX」
と入力すると「エネルギー」と記載された文献を検索す
ることができる。このことは，フルテキスト検索で入
力する用語に十分注意しなければ，漏れやノイズが多
くなるということを意味する。
なお，「エネルギー」と「エネルギ」のような関係を異
表記という。カタカナの大小，ひらがなの大小の違い，
伸び「－」に起因する違いがその例である。
「バイオリン」と「ヴァイオリン」もその例である。
その他にも同じ技術内容をいろいろな用語で表現し
ている場合，シソーラス（同義語）もある。例えば，
「樹脂」，「高分子」，「ポリマー」「プラスチック」は，
シソーラスに相当する。特定技術を表現する用語の集
合を知らないと，検索した結果に漏れが出てしまうか
ら，注意を要する。
二次検索
二次検索とは，一次検索の検索結果をさらに絞り込
むもので，フリーワード二次検索と，全文二次検索と
がある。
二次検索は，一時検索で 3000 件以下に絞れない場
合には利用できない。
その場合は，以下の方法がある。
ⅰ）調査年範囲を分けて 3000 件以下にして二次検索
をする。
ⅱ）フリーワードを掛けて絞る
ⅲ）一次検索の検索式を立て直す。
・フリーワード二次検索
二次検索で「エネルギー」とフリーワード検索をする
と，フリーワードのどこにこの用語があっても検索で
きる。
上記の例でいえば，「熱エネルギー＋エネルギー効
率＋熱エネルギー効率」のすべてが検索できる。二次
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（11）	 調査業務実施者育成テキスト『検索の考え方と検索報告書の作成』（独立行政法人工業所有権情報・研修館人材育成部　第 3版　2007 年）
（12）	 川島順『特許情報広域検索システムとPATOLIS』連載：オンライン情報検索：先人の足跡をたどる（4）「情報と科学と技術」58 巻 7号 353〜

360 頁

検索の利点はここにある。
・全文二次文献
使い方は，基本的に一次文献のフルテキスト検索と
同じである。
ただし，用語を入力する際に「／TX」の付与の必要
がない。」（11）

（ 2）�　出願人による特許出願書類作成前の先行技術
調査

特許出願人である会社等の組織で，明細書作成前の
先行技術調査をしようとするとき，特許出願書類の特
許請求の範囲記載の「請求項」はない。特許出願書類作
成前の発明は，「発明説明書」と「図面」等から把握する
ほかない。把握された発明に近い先行技術を調査する
ために，特許庁審査官の行うＦタームを中心とした
サーチをするのが理想である。しかしながら，このＦ
タームの活用に関しては，きわめて狭い範囲の技術を
理解し，多くの技術テーマの中から自分が望むＦター
ムを探り出すのが困難なこと，さらに多観点の技術
コードであるＦタームがどの観点で見られてどのよう
に付与されているかを深く理解し，使いこなせない実
務上の難点が存在する。このため，国際特許分類とフ
リーキーワードの組合せが実用的である。
1971 年 6 月設立された（財）日本特許情報センター
では，特許文献サービス用の検索システムの開発と公
開特許公報の抄録誌の作成販売を行っていた。特許庁
は，従来からファセット分類方式の技術テーマを増加
させる計画をもっていたが，開発に時間がかかり，蓄
積にもその分野の専門家を多数必要とするので，短期
間に検索サービスを開始できなかった。そこで，（財）
日本特許情報センターでは，技術問題に関する諮問機
関である技術委員会の採択を得て，広域検索システム
の開発が進んだ（12）。この開発の作業チームで検索の
実験に参加する機会を得た筆者は，この当時，日本特
許庁分類（JPC）とフリーキーワードの組合せで十分実
用にたえる高さの検索精度を得られていた記憶がある。
筆者の経験では，機械検索で100件以内に検索対象
を絞り込み，抄録を読んで数件に絞り込み，明細書全
文を読んで先行技術を決定する。（財）日本特許情報セ
ンターの作成する公開公報の抄録誌は，いわゆるサー
チャーの観点で満足できるキーワードがちりばめられ
ていた。したがって，広域検索のデータベースの抄録
データが良質なものであったことも検索精度を高める

要因となり，抄録としても十分機能するものであった。
1990 年後半になると，コンピュータ関連メーカー
が最新技術として高速検索エンジンを開発した。この
ため，データベースには，抄録を使わず，特許出願書
類の「明細書」や「特許請求の範囲」の全文をサーチ対象
にできるようになり，抄録は検索結果の選別で活用さ
れることになる。
特許出願書類での「要約書」は，特許出願書類作成者
が作成する場合が多く，データベース検索のツールと
しては，適切なキーワードが詰め込まれておらず，こ
の「要約書」で検索対象を絞り込むには，不十分なツー
ルという感想を持つ。特許出願書類の「要約書」作成者
が，明細書作成者であっても，サーチャーの観点で作
成されていないためと考える。
この検索結果の選別で問題があるとしても，Ｆター
ムの使いにくさを考えると，国際特許分類（IPC）とフ
リーキーワードの組合せ，または国際特許分類と FI
記号およびフリーキーワードの組合せが，企業内の現
実的な先行技術サーチとして使われる。
（ 3）　先行技術結果報告
先行技術報告を特許出願書類作成者にどのような形
で伝えるかについて，出願人各社は頭を悩ました時期
がある。このとき，頭に浮かんだ原型は，ヨーロッパ
特許制度のサーチレポートである。このサーチレポー
トは，欧州特許庁（EPO）の審査官による先行技術調
査結果を記載した書類で，出願内容に関連する先行特
許文献や，カテゴリーＸ，Ｙ，およびＡが記載される。
カテゴリーＸ，Ｙ，およびＡとは，サーチレポートに
記載されている記号で，対象特許に対する引用文献の
関連度が示されている。Ｘは，出願内容と関連性が高
い文献であり，単独の文献で新規性や進歩性等の特許
要件を満たさないと判断されるものである。Ｙは，出
願内容と関連がある文献であり，他の文献との組合せ
により進歩性なしとして特許要件を満たさないと判断
される。Ａは，対象特許に関して技術的背景を述べて
いる文章であり，参考程度のものをいう。このカテゴ
リーＸ，Ｙ，およびＡは，特許出願作成者に発明の内
容に関連する先行技術調査結果の各案件の関連性を示
すために，そのまま使えるカテゴリーである。
特許の登録率に低さを外部から指摘され，発明内容
の技術的水準の低下を指摘されたくない発明創造部門
から，先行技術調査部門の調査を甘さが特許の登録率
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（13）	 特許庁　特許ワークブック『書いてみよう特許明細書　出してみよう特許出願－創造的研究成果を特許に－』16〜23 頁（独立行政法人工業所
有権情報・研修館，2009 年）

の低い要因であることを指摘する状況が生じたことが
ある。
特許庁審査官が行うＦタームの先行技術調査の検索
精度の高さを，IPCとフリーキーワードで実現するの
は困難である場合が多く，発明者が自らＦタームを使
いこなせない状況で，先行技術調査部隊も出願内容の
技術分野すべてに精通した陣容を整えられる企業はき
わめて少ないと思われる。使いこなせないＦタームを
使うくらいなら，次善の策として IPC，FI 記号とフ
リーキーワードの組合せで先行技術調査をすべきと考
える。
先行技術調査報告の良否の検証は，むずかしい。そ
の出願案件の拒絶理由通知で引用された先行特許と，
先行技術調査で報告された案件が一致するか否かでみ
るとき，有効なのは特許法 29 条 1 項 3 号で拒絶され
る特許文献がその中で 1件しかないという希な前提に
出会えば可能である。審査実務で特許法 29 条 1 項 3 	
号で拒絶理由を通知される例は，記憶にないくらい希
である。先行技術文献を引用される場合は，一般に特
許法 29 条 2 項の進歩性なしとして拒絶される。この
場合の引用文献の一致はきわめて少ないのが現状であ
る。審査官の主観で，出願内容に近い特許文献のうち，
「容易に想到できたことの論理付け」をしやすい特許文
献が選ばれるからである。このため，先行技術調査で
示された特許文献が拒絶理由通知で引用されないから
といって，先行技術調査が悪いとは一概に言えなくな
る。この議論は，出願人である企業の知的財産部門と
先行技術調査会社との間でよく起こる状況といわれて
いる。
特許庁審査官は，特許出願書類の特許請求範囲記載
の請求項で出願人が意思表示した事項に基づいて，検
索する。これに対し，特許出願書類作成前の先行技術
サーチは，発明の「構成」が確定していない段階での，
いわゆる仮の「構成」を想定して行われる。この「構成」
の確定は，発明者と弁理士等とにより詰められたもの
であればよいが，それ以前の発明者の考えた「構成」で
ある場合が多い。発明説明書の記載が発明の理解に不
十分な場合は，先行技術サーチのサーチャーと発明者
は，発明の理解，構成の確定をする必要がある。
特許出願書類作成前の先行技術調査のサーチャーは，

「IPC」や明細書で使用される「キーワード」を想定でき
る特許出願書類作成経験を有する者又はそれと同等な

能力を必要とされる。調査対象となる発明の技術分野
のＦタームが使いこなせる人であれば，理想に近くな
る。

3 　先行技術による発明の特徴の抽出・表現
発明の「創造」部門で完成された発明は，具体的な図
面や試作品で特許出願書類作成者に示される。先行技
術調査がされなければ，発明者の認識する従来技術に
基づいた発明の目的・構成・効果で発明を把握するこ
とになる。発明者の書いた「発明説明書」は，発明の
エッセンスが書かれている場合が多く，尊重すべきで
ある。しかしながら，先行技術調査により発明者の知
らない発明の内容により近い先行技術文献が検索され
たときには，発明の把握をやり直す必要も出てくる（13）。
先行技術と発明の具体的解決手段である構成との差
が発明の特徴である。この特徴を含む最小限の構成要
素で得られる技術的効果が，従来得られていた技術的
効果より十分高いときには，その技術的特徴を含む最
小限の構成要素が，発明の構成と認識できる。
認識された発明の構成からもたらされる独特な技術
的効果の技術的延長線上に，発明の目的を位置づける
ことができる。この発明の目的は，発明の解決課題で
あり，この技術的課題の裏側には，従来技術で解決で
きない問題点が潜んでいるはずである。従来技術で解
決できない問題点が検証できれば，この発明の目的・
構成・効果の 3点セットは論理的に矛盾が生じない。
このような作業が行われたか否かも発明の付加価値
として，「発明説明書」と「特許出願書類」の差分からう
かがい知ることができる。これも特許出願書類の付加
価値評価基準である。

Ⅳ．おわりに

規制緩和の波の中で 2000 年以降，弁理士の数が急
増し併せて実務経験の少ない弁理士も急増した。この
結果，出願人であり特許出願書類の発注元である企業
は，特許出願書類の評価をせざるを得なくなった。こ
の評価は，発明者や発明者の上司ではなく，忙しくな
ければ知的財産部門の「権利活用」部門で，またこの
「権利活用」部門が訴訟等で多忙なときは，知的財産部
門の「権利化」部門で行うべきである。また評価の時期
は，評価結果が悪く出願日から 1年以内である国内優
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先権主張出願を準備できる時期までに終了すべきであ
る。国内優先権主張出願の準備に 4ヶ月がかかるとき
は，出願日から 8ヶ月以内に評価を終了しなければな
らない。可能ならば半年以内の評価が望ましい。
製品やシステムの作成を発注するとき，「作成仕様」
を示すのが望ましい。作成された製品やシステムの受
入検査は，この「作成仕様」を満足するか否かの検査で
ある。したがって，特許出願書類の発注者は，発注時，
特許出願書類の作成仕様を明示して，発注先に提示し
なければならない。特許出願書類の作成仕様は，依頼
元の明細書等出願書類作成方針が記載されたものであ
り，書類作成者はこの作成方針に基づき，出願書類を
作成する。文書で明示され，作成指示とともに渡され
る出願書類作成方針とは異なる出願種類を作成するこ
とは，依頼元との信頼関係を損なうものと理解される。
特許出願書類の評価は，予め定められた「評価基準」
により評価されるべきであり，この「評価基準」は，特
許出願書類作成依頼時の「特許出願書類作成仕様」に基
づいて作成されなければならない。この「評価基準」は，
作成時及び改訂時依頼先に十分な説明がされなければ
ならない。「作成仕様」と「評価基準」は，時代の要請や
外部環境等の変化によりタイムリーに改訂されなけれ
ばならない。評価担当者は，「作成仕様」の作成者が望
ましい。しかし，多くの評価担当者が必要になったり，
「作成仕様」作成者と改訂者が別人になる場合も多い。
いずれにせよ，評価担当者は「作成仕様」を熟知し，評
価基準のみを表面的に解釈することを避けなければな
らない。「評価基準」に基づいた評価の際，「評価基準」
に疑義が生じたときには，先ず「作成仕様」に戻り，そ
こに示された作成方針に従って評価すべきである。
「特許出願書類評価基準」は，作成された特許出願書
類のできばえを評価する「完成度評価基準」と書類作成
過程において付加価値をどれだけ付加されたか評価す
る「付加価値評価基準」の両方が主な柱になる。本稿で
は初めに記載した「付加価値評価基準」において，「創
造」された発明を発明者から出願書類作成者にどのよ
うに伝えていくかというモデルを作成して付加価値が
どこにあるかを検討してきた。
特許出願書類作成過程における「発明者」と「書類作
成者」との役割分担も重要である。完成された発明は，
発明者により「図面」に示される必要がある。「実施の
形態」は，この「図面」と必要な説明があれば，明細書
作成者が作成できる。「実施の形態」からどのような技
術上の効果があるかは，発明者に検証・説明する責任
がある。それ以外の「願書」，「特許請求の範囲」，およ

び「要約書」は，明細書作成者が分担するのが相応しい。
特許出願書類の評価基準は，書面評価をするのが現
実的である。評価項目は定量的なものと定性的なもの
に分類されるが，定性的な評価項目は可能な限り技術
分野に依存しない項目を定めるべきである。評価者の
力量にもばらつきがあることを想定すると，この評価
はその力量のばらつきに依存しない基準を作成する必
要がある。評価者は明細書に記載された発明が理解で
きることが前提となる。さらに，所定の時間で評価で
き，評価者の主観の入り込む余地を避けるために具体
的な評価項目が望ましい。
発明の把握には，発明の従来技術の正確な把握が必
要になる。この把握が正しく行われないと，発明と従
来技術の差分である発明の特徴の把握が正しく行われ
なくなる。この把握は明細書作成前に行われないと，
効率的でない。明細書作成後に，作成された明細書に
記述された発明の特徴が，従来技術のより正確な把握
により認識された発明と異なる発明であると認識する
と，書類の再作成が必要となるからである。とはいえ，
この従来技術の把握のツールである先行技術のサーチ
は，サーチ精度の問題とサーチ精度以前の発明の把握
の問題に分けることができる。本稿では，特許庁審査
官の補助者のサーチの実態を調査し，さらに出願人側
でのサーチについて考察した。特許庁審査官は特許出
願書類に記載された「特許請求の範囲」を中心に発明の
把握ができる。一方，本稿で検討する先行技術サーチ
は特許出願書類が作成されないときに把握される発明
に対してなされるものであり，発明の要旨を自由に把
握できる代わりに，発明の要旨が何かと確定できない
ところに問題が生じている。このプロセスをどのよう
にするかは，これからの研究課題である。




