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要　約
　パテント誌平成31年 6月号に掲載された『権利書たる明細書に「発明の効果」は記載すべきでない』（以
下，「本稿」という。）に対し意見／質問が寄せられた。
　ご意見に対してはコメントを差し控え，質問1～4に対してのみ回答することとします。
　本稿は，「技術文献」としての明細書ではなく，「権利書」としての明細書について考察したものであり，
「技術文献としての明細書」であるなら保科先生のご意見に異論はないからです。
　本稿は，発明の効果を権利書としての明細書に「記載すべきか否か」を検討したものであり，発明を「課
題，構成，効果」の三要素で把握することを否定したものではありません。
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1�.質問 1：『何ゆえに，機械系，電気系の一部の
発明に限った議論をするのですか？』に対して

【回答】
　技術文献としてではなく，権利書として用いられる
場合，侵害訴訟において，機械系，電気系の一部の発
明に対して権利者に不利益な判断がされやすいからで
す。すなわち，権利行使段階において「効果の記載」
が限定解釈の理由（特許法 70 条 2 項）とされるから
です。
　記載すべきでないとの法規定は，特許法 36 条では
なく，同法 70 条に基づいています。
　なお，実験の科学である化学系等の発明について
は，効果の予測が困難であるから，発明の効果の記載

は必須です。
　本稿は，権利書としての明細書に発明の効果を記載
すべきか否かを論じるものであり，発明の把握におい
て発明の効果の意義を論じるものではありません。技
術文献としての明細書なら，発明の効果は記載すべき
でしょう。

2�.質問 2：『不要な効果の記載はすべきではな
いが，有用な効果の記載はすべきである，と考
えるべきではないでしょうか？』に対して

【回答】
　不要，有用の定義が不明ですが，それにかかわら
ず，発明の効果は「権利書」としての明細書には記載
すべきでない。
　関連のない効果 En のことを問題としていません。
関連のある効果 E1，E2 を記載すべきでないというこ
とです。
　『「効果」の記載に意味がある』とのご指摘は，「技
術文献」としての明細書においてであり，「権利書」
としては効果の記載は限定解釈の根拠とされる（70
条 2 項）。
　「発明の効果」は明細書に記載すべきでないが，明
細書作成時のクレームドラフティングにおいて，「発
明の効果」は十分に検討考察されるべきです。
　発明把握時と明細書作成時では判断の次元が異なる
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べきです（特許法 36 条と 70 条）。
　効果が発明の 3 要素であることは，拙稿『特許法
29 条 2 項の「その発明」の認定について』パテント
Vol.70　No.8　92～104 頁で論述したとおりです。ま
た，独立要件説を支持する筆者として，最高裁第三小
法廷令和元年 8 月 27 日判決「平成 30 年（行ヒ）第
69 号」判決は心強いものを感じます。
　なお，効果より課題（従来技術の問題点）を記載す
べきでしょう。

3�.質問 3：『弁理士のステータスの向上のため
には，発明の把握にさらなる突込みが必要に思
われますが，如何でしょうか？』に対して

【回答】
　突っ込み不足と言われるなら，謙虚にそのご指摘を
お受けいたします。
　保科先生の『「えんぴつ特許」の発明を把握する上
で，次のような各種実施例を考えたようです。』との
ご指摘が，「まず先に各種実施例を考え，その実施例
の上位概念として本件発明を把握する」ということで
あるなら，そのような思考パターンで発明を把握した
ものではありません。
　本稿の発明把握の思考パターンは，まず解決原理を
考え，解決原理を上位概念化した「スーパクレーム」
を考え，そこから記載不備（36 条違反）に問われな
いメインクレームを立案し，そこから中位概念クレー
ム，下位概念クレーム，実施例クレームへと多段的，
多面的に展開していくものです。
　えんぴつ特許の例題は，前提が，従来技術は断面円
形の鉛筆しかないというものです。そして依頼者が発
明したのは，「六角形の鉛筆」というものです。
　本稿【図 1】に示す各種実施例は，発明者が考えた
ものではなく，代理人弁理士がクレームドラフティン
グにおいて考えたものです。
　メインクレームは実施例を上位概念化したものでは
なく，解決原理の追求から得たものであり，サブク
レームは，メインクレームを多段的，多面的に展開し
て得られたものです。
　依頼者が発明した「六角形の鉛筆」から【図 1】に
示す各種実施例が考えられるでしょうか。精々考えつ
くのは，「多角形の鉛筆」程度ではないでしょうか。
　転がらないという解決原理を突っ込んで考えない限
り，【図 1】に示す各種実施例は考えつかないと思い

ます。
　参考のため，末尾に，坂上好博著「えんぴつ特許」
を掲載します（著作権者に転載許諾済。本稿の注（39）
で引用したが，現在入手できないため，及び，発明の
把握をわかりやすく説明した名著故。）。

4�.質問 4：『メインクレームに記載不備はない
のでしょうか？』に対して

【回答】
　この例題は，従来は断面円形の鉛筆（転がる鉛筆）
しかないというものなので，メインクレームの転がり
防止手段は，従来技術を含まず，新規性を有します。
したがって，記載不備はないと思います。
　『「直線接触」なりの小さな転がり防止抵抗を生じて
いると理解されるからです。』とのご指摘に対しては，
このようなものは僅かな外力に対しても転がりを防止
できないので，本件発明の「転がり防止手段」ではあ
りません（このようなものを「転がり防止手段」と解
することができないのは，当業者の技術常識ではない
でしょうか。）。したがって，ご指摘の「直線接触」は
本発明の「転動防止手段」に含まれないので，明確性
違反はないと思います。
　なお，審査基準「第Ⅱ部 第 2 章 第 3 節 明確性要件

（特許法第 36 条第 6 項第 2 号）」には，「抽象的であり
具体性に欠ける」点をもって明確性違反とする記載は
ありません。
　「直線接触」で転がりが防止されるのは，本稿【図
1】の「粘着層」であり，【請求項 5】の「転動抵抗体」
や【請求項 8】ではないでしょうか。このような「粘
着層」や「フェルト」は六角形の鉛筆から考え出され
るでしょうか。解決原理の探求からしか到達できない
のではないでしょうか。「スーパクレーム」の立案か
ら達成できるでしょう。

5.おわりに
　本稿は，発明の効果を「権利書」としての明細書に

「記載すべきか否か」を検討したものであり，発明を
「課題，構成，効果」の三要素で把握することを否定
したり，発明の効果を軽視したりするものではありま
せん。素晴らしい発明が，効果の記載により，その権
利行使が制限されるというリスクを回避すべきです

（特許法 70 条 2 項，多記載狭範囲の原則）。
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（原稿受領 2019.9.9）


