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要　約
　新規性要件の判断においては，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であるとしても，出願発
明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには，出願発明と引用発明とは相違するとすべきで
ある，と筆者は考える。
　すなわち，出願発明と引用発明との同一性は，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段との同一性のみに
基づいて判断すべきではなく，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段との同一性および出願発明の技術的
課題と引用発明の技術的課題との同一性に基づいて判断すべきである，と筆者は考える。
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1．はじめに
　1．1　技術的思想としての発明
　特許法第 2条第 1項は次のように規定している。
「この法律で『発明』とは，自然法則を利用した技術
的思想の創作のうち高度のものをいう。」
　この特許法第 2条第 1項の規定からするならば，発
明は技術的思想である。
　冗長となるのを厭わずに詳述すると，「発明」を定
義する特許法第 2条第 1項の規定からするならば，発
明は「技術的思想の創作」であり，しかも「技術的思
想」の「創作」によって生ずるものは，当然，技術的
思想に他ならないから，発明は技術的思想である。
　ちなみに，高石論文（1）に次のように述べられている。
「近時の裁判所の考え方は，発明は“技術的思想”（＝
課題及び課題解決原理）であり，……というものであ

る。」

　1．2　技術的思想における「技術」とは
　1.1 で述べたように，発明は技術的思想であるが，
この技術的思想における「技術」とは，一定の課題を
解決するための手段である。
　ちなみに，酒井論文（2）に次のように述べられている。
「2条 1 項に規定されている技術的思想の『技術』と
は，極めて一般的にいうと理論を実際に応用する手段
であり，ある一定の目的を達成するための合理的な手
段であると定義することができる」
　また，髙島論文（3）に次のように述べられている。
「『技術』とは『一定の目的を達成するための具体的手
段』と一般的に定義されている」
　このように，酒井論文，髙島論文には，技術的思想
における「技術」とは，一定の目的を達成するための
手段であることが示されている。
　然るに，発明が所定の目的を達成することと，当該
発明が当該目的に対応した課題を解決することとは同
等である。
　例えば，発明が「血圧の降下」という目的を達成す
ることと，その発明が「血圧を降下する」という課題
を解決することとは同等である。
　したがって，酒井論文，髙島論文には，実質的に，
技術的思想における「技術」とは，一定の課題を解決
するための手段であることが示されている。
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　1．3　技術的思想とは
　1.2 で述べたように，技術的思想における「技術」
とは，一定の課題を解決するための手段であるなら
ば，技術的思想は一定の課題を解決する手段（以下，
「解決手段」という）についての思想である。
　ちなみに，偉人カレンダー事件判決（4）は次のように
判示している。
「『技術的思想』とは，一定の課題を解決するための具
体的手段を提示する思想と解される」
　また，前田論文（5）に次のように述べられている。
「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作であ
り，技術的思想とは一定の課題を解決するための具体
的手段である。」
　然るに，上述の「一定の課題を解決するための手
段」の「一定の課題」は，当然，技術常識からすると
解決手段が解決する課題ではなく，発明者が解決手段
により解決しようと意図している課題である。
　ちなみに，特許法第 17 条の 2 第 5 項第 2 号には，
「請求項に記載される発明の……解決する課題」とは
規定されておらず，「請求項に記載される発明の……
解決しようとする課題」と規定されている。
　このため，技術的思想は，単なる解決手段について
の思想ではなく，発明者が解決しようと意図している
課題（以下，「技術的課題」という）を解決する解決
手段についての思想である。

　1．4　小括
　以上のことからするならば，技術的思想である出願
発明，引用発明は，単なる解決手段についての思想で
はなく，技術的課題を解決する解決手段についての思
想である。
　ちなみに，約百年前に刊行された清瀬氏の著書（6）に
次のように述べられている。
「一定ノ技術上ノ效果ヲ奏スル思想ニアラサレハ發明
ト謂フコトヲ得ス。」
　ここで，「技術上ノ效果ヲ奏スル」ことと「技術的
課題を解決する」こととが同等であることには異論は
ないと考える。
　このことを前提として，新規性要件（特許法第 29
条第 1項）の判断における出願発明と引用発明との同
一性の判断について検討する。

2．現状における発明の同一性の判断
　2．1　審査基準に示された発明の同一性の判断
　審査基準（7）に次のように記載されている。
「審査官は，請求項に係る発明を，請求項の記載に基
づいて認定する。」
　然るに，周知のように，一般的には，請求項には出
願発明の解決手段が記載され，出願発明の技術的課題
は明細書に記載されている。このため，出願発明（審
査基準では「請求項に係る発明」）を請求項の記載に
基づいて認定したときには，出願発明をその解決手段
に基づいて認定することとなる。
　したがって，上述の審査基準の記載は，出願発明は
単なる解決手段についての思想であることを前提とし
ていると考えられる。
　そして，出願発明が単なる解決手段についての思想
であるならば，出願発明の解決手段と引用発明の解決
手段とが同一であるときには，出願発明の技術的課題
と引用発明の技術的課題とが相違するとしても，出願
発明と引用発明とは同一であり，出願発明の新規性を
否定すべきこととなる。

　2．2　裁判例に示された発明の同一性の判断
　リチウムイオン二次電池事件判決（8）は次のように判
示している。
「原告は，本件発明 1－ 1 と乙 1 考案とでは課題の捉
え方が異なると主張する。
　しかし，仮に別異の技術的課題を解決するための発
明であったとしても，結果として開示されている技術
的事項が同一であるならば，発明として同一であるこ
とに変わりがないのであって，原告の上記主張は新規
性の判断を左右するものではない。」
　このリチウムイオン二次電池事件判決においては，
特許発明（判示では「本件発明 1－ 1」）の解決手段
（判示では「技術的事項」）と引用発明（判示では「乙
1考案」）の解決手段とが同一であれば，特許発明の
技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違するとし
ても（判示では「別異の技術的課題を解決するための
発明であったとしても」），特許発明と引用発明とは
「発明として同一であることに変わりがない」として
いる。
　このように，裁判例にも，新規性要件の判断におい
ては，出願発明（特許発明）の解決手段と引用発明の
解決手段とが同一であれば，出願発明の技術的課題と
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引用発明の技術的課題とが相違するとしても，出願発
明と引用発明とは同一であるとしているものがある。
　2．3　小括
　これらのことからするならば，特許庁および裁判所
の現状の新規性要件の判断においては，出願発明の解
決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば，出願
発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違す
るとしても，出願発明と引用発明とは同一であるとし
ていると考えられる。

3．発明の定義の観点からの発明の同一性
　3．1　発明の特定
　出願発明，引用発明が単なる解決手段についての思
想であるならば，出願発明，引用発明はその解決手段
によって特定されると考えられる。
　しかし，1.5 で述べたように，出願発明，引用発明
は，単なる解決手段についての思想ではなく，技術的
課題を解決する解決手段についての思想である。
　然るに，出願発明，引用発明は技術的課題を解決す
る解決手段についての思想であることからするなら
ば，出願発明，引用発明を特定するためには，出願発
明，引用発明はどのような解決手段を有しているかが
特定されなくてはならないとともに，その解決手段に
よってどのような技術的課題を解決しようと意図して
いるのかも特定されなくてはならない。すなわち，技
術的思想である出願発明，引用発明は，解決手段のみ
によって特定されるのではなく，解決手段および技術
的課題によって特定される。
　ちなみに，上述の髙島論文（9）に次のように述べられ
ている。
「発明は，技術的思想として使用目的を必ず含むもの
であり，使用目的が全く観念できない様な発明を想定
することは通常，無意味である。」
　また，上述の前田論文（10）に次のように述べられて
いる。
「技術的思想とは課題とその解決手段によって定義づ
けられる」
　このように，発明の定義の観点からするならば，出
願発明，引用発明は解決手段および技術的課題によっ
て特定される。

　3．2　発明の特定と発明の同一性
　そして，或るものが 2つの要素によって特定される

のであれば，2つの或るものが同一であるというため
には，当該 2つの或るものの 2つの要素が同一でなけ
ればならない。
　例えば，薬剤は成分および効能によって特定される
と仮定するならば，両薬剤が同一であるというために
は，両薬剤の成分が同一でなくてはならないととも
に，両薬剤の効能も同一でなければならい。
　然るに，3.1 で述べたように，出願発明，引用発明
は技術的課題を解決する解決手段についての思想であ
るならば，出願発明，引用発明は解決手段および技術
的課題によって特定される。したがって，出願発明，
引用発明は技術的課題を解決する解決手段についての
思想であるならば，出願発明と引用発明とが同一であ
るというためには，出願発明の解決手段と引用発明の
解決手段とが同一でなくてはならないとともに，出願
発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一で
なければならない。

　3．3　技術的課題が相違するとき
　3.1 でも述べたように，出願発明，引用発明が単な
る解決手段についての思想であるならば，出願発明，
引用発明はその解決手段によって特定される。このた
め，出願発明，引用発明が単なる解決手段についての
思想であるならば，出願発明の解決手段と引用発明の
解決手段とが同一であるときには，出願発明の技術的
課題と引用発明の技術的課題とが相違するとしても，
出願発明と引用発明とは同一であると考えられる。
　これに対して，3.2 で述べたように，出願発明，引
用発明は技術的課題を解決する解決手段についての思
想であるならば，出願発明と引用発明とが同一である
というためには，出願発明の解決手段と引用発明の解
決手段とが同一でなくてはならないとともに，出願発
明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一でな
ければならない。このため，出願発明，引用発明は技
術的課題を解決する解決手段についての思想であるな
らば，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが
同一であるとしても，出願発明の技術的課題と引用発
明の技術的課題とが相違するときには，出願発明と引
用発明とは相違する。

　3．4　小括
　このように，発明の定義の観点からするならば，出願
発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であっ
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たとしても，出願発明の技術的課題と引用発明の技術
的課題とが相違するのであれば，出願発明と引用発明
とは相違すると判断すべきである，と筆者は考える。

4�．技術的課題の同一性に基づく発明の同一性の
判断の可否

　4．1�　「課題考慮の同一性判断」と「解決手段に
よる同一性判断の大原則」

　新規性要件の判断においては，出願発明の解決手段
と引用発明の解決手段との同一性（以下，単に「解決
手段の同一性」という）のみに基づいて判断すること
が大原則になっていると考えられる。
　然るに，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段
とが同一であれば，出願発明の技術的課題と引用発明
の技術的課題とが相違するとしても，出願発明と引用
発明とは同一であるとする判断（以下，「解決手段に
よる同一性判断」という）は，当然，新規性要件の判
断における出願発明と引用発明との同一性は，解決手
段の同一性のみに基づいて判断するという大原則（以
下，「解決手段による同一性判断の大原則」という）
に反することはない。
　これに対して，出願発明の解決手段と引用発明の解
決手段とが同一であるとしても，出願発明の技術的課
題と引用発明の技術的課題とが相違するのであれば，
出願発明と引用発明とは相違するとする判断（以下，
「課題考慮の同一性判断」という）は，解決手段の同
一性だけではなく，出願発明の技術的課題と引用発明
の技術的課題との同一性（以下，単に「技術的課題の
同一性」という）にも基づいて，出願発明と引用発明
との同一性を判断することとなる。このため，「課題
考慮の同一性判断」は「解決手段による同一性判断の
大原則」に反する。
　したがって，「解決手段による同一性判断の大原則」
からするならば，「課題考慮の同一性判断」は許容さ
れないこととなる。

　4．2　特許制度の初めにおける発明
　特許制度の初めにおいても，現在においても，出願
発明，引用発明が技術的思想であることには変わりは
ない。このため，特許制度の初めにおいても，技術的
思想である出願発明と引用発明との同一性は，解決手
段の同一性のみに基づいて判断すべきではなく，解決
手段の同一性および技術的課題の同一性に基づいて判

断すべきであった。
　しかしながら，特許制度の初めにおいては，特許制
度による保護が求められる発明が装置，物品等につい
ての発明のみであり，しかも，装置，物品等について
の発明においては，両発明の解決手段が同一であれば，
両発明の技術的課題も同一であるのが通常である。
　ちなみに，審査基準（11）に次のように記載されている。
「機械，器具，物品，装置等
　通常，……用途発明の考え方が適用されることはな
い。通常，その物と用途とが一体であるためである。」
　然るに，物の発明においては，発明に係る物を所定
の用途に使用することと，物の発明が当該用途に対応
した課題を解決することとは，同等である。
　例えば，発明に係る物（薬剤）を「血圧降下用」と
いう用途に使用することと，物の発明が「血圧を降下
する」という課題を解決することとは，同等である。
　このため，「通常，その物と用途とが一体である」
は，通常，両発明の解決手段が同一であれば，両発明
の技術的課題も同一であることを，実質的に示してい
ると考えられる。
　このように，特許制度の初めにおいては，出願発明
の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であれば，
出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一で
あるのが通常であるから，出願発明と引用発明との同
一性を，解決手段の同一性のみに基づいて判断したと
しても，技術的思想である出願発明と引用発明との同
一性を適正に判断でき，延いては新規性要件の判断を
適正に行うことができた。

　4．3　状況の変化
　しかし，特許制度による保護が求められる発明とし
て，化合物，組成物等についての発明のように，両発
明の解決手段が同一であっても，両発明の技術的課題
が相違する発明が出現し始めた。用途発明はこのよう
な発明の一つである。
　すなわち，特許制度による保護が求められる発明に
ついての状況が，両発明の解決手段が同一であれば，
両発明の技術的課題も同一であるという状況から，両
発明の解決手段が同一であるとしても，両発明の技術
的課題が相違することもあるという状況に変化した。
　然るに，3.1 で述べたように，技術的思想である出
願発明，引用発明は解決手段および技術的課題によっ
て特定される。このため，「解決手段による同一性判
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断の大原則」に基づいて出願発明と引用発明との同一
性を判断したときには，技術的思想である出願発明，
引用発明は解決手段および技術的課題によって特定さ
れるにもかかわらず，解決手段の同一性のみに基づい
て，出願発明と引用発明との同一性を判断することと
なるから，出願発明と引用発明との同一性を適正に判
断できないこととなる。
　このように，過去においては，「解決手段による同
一性判断の大原則」は妥当性を有していたとしても，
上記の状況の変化によって，「解決手段による同一性
判断の大原則」は妥当性を欠くこととなった。
　したがって，「解決手段による同一性判断の大原則」
を維持せずに破棄すべきであって，解決手段の同一性
および技術的課題の同一性に基づいて，出願発明と引
用発明との同一性を判断することを許容すべきである
と考える。

　4．4　小括
　以上の理由から，解決手段の同一性および技術的課
題の同一性に基づいて，出願発明と引用発明との同一
性を判断することを許容すべきであり，延いては「課
題考慮の同一性判断」を許容すべきであると考える。

5�．明細書に記載された技術的課題に基づく発明
の同一性の判断の可否

　5．1　出願発明の特定についての大原則
　周知のように，新規性要件の判断においては，出願
発明の特定は請求項の記載に基づいて行わなければな
らないことが大原則になっている。
　然るに，「解決手段による同一性判断」においては，
当然，出願発明の特定は請求項の記載に基づいて行わ
なければならないという大原則（以下，「請求項による
出願発明特定の大原則」という）に反することはない。
　然るに，通常は，技術的課題は明細書に記載されて
おり，請求項には技術的課題は記載されていない。こ
のため，「課題考慮の同一性判断」においては，出願
発明の特定を請求項の記載だけではなく明細書の記載
にも基づいて行うこともあり得ることとなる。
　したがって，「課題考慮の同一性判断」は「請求項
による出願発明特定の大原則」に反する。
　この結果，「請求項による出願発明特定の大原則」
からするならば，「課題考慮の同一性判断」は許容さ
れないこととなる。

　5．2�　「請求項による出願発明特定の大原則」の
破棄

　4.3 でも述べたように，特許制度の初めにおいては，
特許制度による保護が求められる発明については，両
発明の解決手段が同一であれば，両発明の技術的課題
も同一であった。このため，解決手段の同一性のみに
基づいて，出願発明と引用発明との同一性を判断した
としても，出願発明と引用発明との同一性を適正に判
断できた。この結果，明細書に記載された技術的課題
を考慮しないとしても，出願発明と引用発明との同一
性を適正に判断できた。
　したがって，特許制度の初めにおいては，「請求項
による出願発明特定の大原則」に基づいて出願発明を
特定したとしても，技術的思想である出願発明と引用
発明との同一性を適正に判断できた。
　然るに，4.4 でも述べたように，特許制度による保
護が求められる発明についての状況は，両発明の解決
手段が同一であれば，両発明の技術的課題も同一であ
るという状況から，両発明の解決手段が同一であると
しても，両発明の技術的課題が相違することもあると
いう状況に変化した。そして，3.1 で述べたように，
技術的思想である出願発明は解決手段および技術的課
題によって特定される。しかも，出願発明の技術的課
題は請求項ではなく明細書に記載されている。
　このため，「請求項による出願発明特定の大原則」
に基づいて出願発明を特定したときには，技術的思想
である出願発明を適正に特定することができないこと
となり，延いては出願発明と引用発明との同一性を適
正に判断できないこととなる。
　したがって，「請求項による出願発明特定の大原則」
もまた，「解決手段による同一性判断の大原則」と同
様に，過去においては妥当性を有していたが，上記の
状況の変化によって，妥当性を失ってしまった。
　以上の理由から，「請求項による出願発明特定の大
原則」を維持せずに破棄すべきであって，明細書に記
載された出願発明の技術的課題に基づいて，出願発明
と引用発明との同一性を判断することを，許容すべき
であると考える。

　5．3　小括
　以上の理由から，明細書に記載された出願発明の技
術的課題に基づいて，出願発明と引用発明との同一性
を判断することを許容すべきであり，延いては「課題
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考慮の同一性判断」を許容すべきであると考える。

6�．36 条 5 項の規定と「課題考慮の同一性判断」
の可否

　6．1�　36条 5項の規定と「課題考慮の同一性判断」
　特許法第 36 条第 5項は次のように規定している。
「特許請求の範囲には，……特許出願人が特許を受け
ようとする発明を特定するために必要と認める事項の
すべてを記載しなければならない。」
　この特許法第 36 条第 5 項の規定は，請求項には，
出願人が出願発明を特定するために必要であると認め
る事項の全てを記載しなければならないことを定めて
いる。このことからするならば，出願発明は請求項の
記載によってのみ特定されることとなる。
　そして，出願発明は請求項の記載によってのみ特定
されるのであれば，技術的課題が明細書に記載されて
おり，請求項には技術的課題は記載されていないにも
かかわらず，出願発明の技術的課題と引用発明の技術
的課題とが相違することを根拠として，出願発明の新
規性を肯定したときには，請求項の記載および明細書
の記載によって特定された発明について，新規性要件
の判断をしたこととなると考えられる。
　したがって，特許法第 36 条第 5 項の規定からする
ならば「課題考慮の同一性判断」は許容されない，と
も考えられないではない。

　6．2　36 条 5 項の解釈
　然るに，3.1 で述べたように，発明の定義の観点か
らするならば，出願発明は解決手段のみによって特定
されるのではなく，出願発明は解決手段および技術的
課題によって特定される。そして，一般的には，出願
発明の技術的課題は請求項の記載によっては特定され
ない。
　このため，この特許法第 36 条第 5 項の規定は，請
求項には，出願人が出願発明の解決手段を特定するた
めに必要であると認める事項の全てを記載しなければ
ならないことを定めている，と解釈することができる。
そして，このように解釈したときには，特許法第 36
条第 5項の規定からしても，技術的課題が明細書に記
載されており，請求項には技術的課題は記載されてい
ないにもかかわらず，出願発明の技術的課題と引用発
明の技術的課題とが相違することを根拠として，出願
発明の新規性を肯定することができると考えられる。

　すなわち，特許法第 36 条第 5 項における「発明を
特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」
と限定的に解釈したときには，特許法第 36 条第 5 項
の規定からするならば「課題考慮の同一性判断」は許
容されない，とはいえないと考える。

　6．3　解釈の許容
　この点，特許法第 36 条第 5 項は特許制度の根幹を
なす規定であって，特許法第 36 条第 5 項の「発明を
特定するため」を「発明の解決手段を特定するため」
と解釈することは，解釈の限界を超えている，とも考
えられないではない。
　然るに，特許制度は，新しい技術を公開した者に対
して特許を付与することにより，発明の開示を促し，
産業の発達に寄与することを目的とする制度である。
　ちなみに，逐条解説（12）に次のように記載されている。
「特許制度は，新しい技術を公開した者に対し，その
代償として一定の期間，一定の条件の下に特許権とい
う独占的な権利を付与し，他方，第三者に対してはこ
の公開された発明を利用する機会を与える……もので
ある。」
　また，特許法の各条項の解釈においては，特許制度
の目的を斟酌することが必要である。
　ちなみに，上述の逐条解説（13）に次のようにも記載
されている。
「本条は，この法律の目的（ひいては特許制度の目的）
を示したものである。したがって，この法律の他の条
文はすべて本条に規定する目的に帰一してくるもので
あり，各条文の解釈にあたっても本条の趣旨が参照さ
れるべきことはいうまでもない。」
　然るに，発明の定義の観点からするならば，出願発
明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一である
が，出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題と
が相違するときには，出願人は上述の逐条解説に示さ
れた「新しい技術を公開した者」である。したがっ
て，特許制度の目的からするならば，上記の出願人に
特許を付与すべきである。
　然るに，特許法第 36 条第 5 項の「発明を特定する
ため」を「発明の解決手段を特定するため」と解釈で
きないとしたときには，上記の出願人が「新しい技術
を公開した者」であるにもかかわらず，当該出願人に
特許を付与することができず，特許制度の目的に反す
ることとなる。
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　このため，特許法第 36 条第 5項の規定の解釈にあ
たっては，出願人が上述の逐条解説に示された「新し
い技術を公開した者」であれば，当該出願人に特許を
付与すべきことを斟酌することを要すると考えられる。
　以上のことからするならば，特許法第 36 条第 5 項
の「発明を特定するため」を「発明の解決手段を特定
するため」と解釈することも許容されると考える。

　6．4　小括
　このように，特許法第 36 条第 5 項の規定を根拠と
しては，「課題考慮の同一性判断」を否定すべきでは
ないと考える。

7�．「課題考慮の同一性判断」と特許制度の根本
原則，特許法の目的

　7．1　「課題考慮の同一性判断」
　2.3 で述べたように，特許庁および裁判所の現状の
新規性要件の判断においては，「解決手段による同一
性判断」がなされていると考えられる。
　しかし，3.4 で述べたように，発明の定義の観点か
らするならば，新規性要件の判断においては「課題考
慮の同一性判断」をすべきである。また，4.5 で述べ
たように，解決手段の同一性だけではなく，技術的課
題の同一性にも基づいて，出願発明と引用発明との同
一性を判断することができる。また，5.3 で述べたよ
うに，明細書に記載されているが，請求項には記載さ
れていない技術的課題に基づいて，出願発明と引用発
明との同一性を判断することができる。さらに，6.5
で述べたように，特許法第 36 条第 5 項の規定を根拠
としては，「課題考慮の同一性判断」を否定すべきで
はない。
　以上のことからするならば，新規性要件の判断にお
いては，「課題考慮の同一性判断」をすべきであると
考える。すなわち，出願発明の解決手段と引用発明の
解決手段とが同一であるとしても，出願発明の技術的
課題と引用発明の技術的課題とが相違するときには，
出願発明と引用発明とは相違すると判断すべきである
と考える。

　7．2　特許制度の根本原則の観点
　然るに，一般公衆が公知発明を自由に実施できるこ
とが特許制度の根本原則になっていると考えられる。
　そして，「課題考慮の同一性判断」がなされたとき

には，公知発明の解決手段と同一の解決手段を有する
出願発明に特許が付与される結果となる。しかも，被
疑侵害者の実施が特許発明の解決手段の実施（解決手
段の具現化）であるならば，被疑侵害者の実施は特許
発明の実施であると考えられている。
　このため，「課題考慮の同一性判断」がなされ，公
知発明の解決手段と同一の解決手段を有する出願発明
に特許が付与されたときには，特許発明の技術的課題
以外の公知の技術的課題を解決するためであったとし
ても，一般公衆は公知の解決手段を実施することがで
きないこととなり得るのであり，上記の特許制度の根
本原則に反する結果となるから，「課題考慮の同一性
判断」は許容されない，とも考えられないではない。
　然るに，本稿では詳述しないが，発明が技術的課題
を解決する解決手段についての思想であることからす
るならば，被疑侵害者の実施が特許発明の解決手段の
実施（具現化）であるとしても，特許発明の技術的課
題が解決されないとき，特許発明の技術的課題の解決
が意図されていないときには，被疑侵害者の実施は特
許発明の実施ではないと考える。
　そして，このことを前提とするならば，「課題考慮の
同一性判断」がなされたときにも，特許発明の技術的
課題以外の公知の技術的課題を解決するためであれば，
一般公衆は公知の解決手段を実施することができる。
　したがって，上記の特許制度の根本原則の観点から
しても，「課題考慮の同一性判断」は許容されないと
はいえない。

　7．3　特許法の目的の観点
　また，特許法は，発明の利用を図ることにより，産
業の発達に寄与することを目的としている。
　然るに，「解決手段による同一性判断」がなされた
ときには，解決手段が公知である発明については特許
が付与されることはないのであるから，一般公衆が公
知の解決手段を実施できることは明らかである。
　ところが，「課題考慮の同一性判断」がなされたと
きには，出願発明の解決手段が公知であっても，出願
発明の技術的課題と引用発明の技術的課題との相違を
根拠として，出願発明に特許が付与されることがあり
得る。そして，出願発明の技術的課題と引用発明の技
術的課題との相違を根拠として，出願発明に特許が付
与されたときには，公知の解決手段を実施しているに
もかかわらず，特許権侵害であるとされることがあり
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得る。このため，一般公衆が公知の解決手段の実施を
躊躇する結果ともなり得る。この結果，発明の利用を
図ることができず，上記の特許法の目的に反すること
となるから，「課題考慮の同一性判断」は許容されな
い，とも考えられないではない。
　然るに，「課題考慮の同一性判断」がなされるので
あれば，解決手段が公知であるとしても，新たな技術
的課題を解決する発明に特許が付与され得るのである
から，一般公衆が公知の解決手段を一般的な技術的課
題とは異なる新たな技術的課題を解決するために実施
するときには，一般公衆は当該新たな技術的課題を技
術的課題とする発明に特許が付与されているか否かを
調査しなければならない，と考えられる。
　このことは，一般公衆が公知の物を一般的な用途と
は異なる新たな用途に用いるときに，一般公衆は当該
新たな用途を発明に係る物の用途とする用途発明に特
許が付与されているか否かを調査しなければならない
ことと同等である。
　そして，このような調査結果に基づいて，一般公衆
は公知の解決手段を実施することができるから，「課
題考慮の同一性判断」がなされたとしても，上記の特
許法の目的に反しないと考えられる。
　したがって，上記の特許法の目的の観点からして
も，「課題考慮の同一性判断」は許容されないとはい
えない。

　7．4　小括
　このように，一般公衆は公知発明を自由に実施でき
るという特許制度の根本原則の観点からしても，また
発明の利用を図ることにより，産業の発達に寄与する
という特許法の目的の観点からしても，「課題考慮の
同一性判断」は許容されないとはいえないと考える。

8�．「課題考慮の同一性判断」と技術的課題の異
同の明示，証明

　8．1　技術的課題の相違の明示
　新規性要件の判断において，「課題考慮の同一性判
断」をなすときには，原則からするならば，審査，審
判において，審査官，審判官が，出願発明の解決手段
と引用発明の解決手段とが同一であることを示しただ
けでは足りず，出願発明の技術的課題と引用発明の技
術的課題とが同一であることをも示さなければならな
い，と考える。

　然るに，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段
とが同一であるときには，出願発明の技術的課題と引
用発明の技術的課題とが同一である蓋然性が高いと考
えられる。
　また，審査，審判において，審査官，審判官が，出
願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一
であることを示さなければならないとすれば，特許庁
および裁判所の現状の新規性要件の判断についての審
査，審判の運用と大きく相違する運用をしなければな
らないこととなる。
　以上のことからするならば，審査官，審判官が，出
願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同一であ
ることを示したときには，出願人，審判請求人が出願
発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相違す
ることを明示しなければ，出願発明と引用発明とは同
一であると判断するという運用をすべきである。

　8．2　技術的課題の同一の推定
　また，このこととの均衡からするならば，訴訟にお
いて出願発明の新規性が争われ，出願発明の解決手段
と引用発明の解決手段とが同一であるときには，出願
発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが同一で
あると推定すべきであると考える。
　すなわち，訴訟において出願発明の新規性が争わ
れ，出願発明の新規性を否定する者が，出願発明の解
決手段と引用発明の解決手段とが同一であることを証
明したときには，出願発明の新規性を肯定する者は，
出願発明の技術的課題と引用発明の技術的課題とが相
違することについて証明責任を負担する，とすべきで
あると考える。
　なお，同様に，審判，訴訟において特許発明の新規
性が争われ，特許発明の解決手段と引用発明の解決手
段とが同一であるときには，特許発明の技術的課題と
引用発明の技術的課題とが同一であると推定すべきで
あると考える。

　8．3　小括
　このように，「課題考慮の同一性判断」においては，
出願人，審判請求人が出願発明の技術的課題と引用発
明の技術的課題とが相違することを明示しなければな
らないとすべきであり，また出願発明の技術的課題と
引用発明の技術的課題との同一を推定すべきであると
考える。
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9．おわりに
　9．1　特許制度の運用に携わる者の責務
　特許制度の運用に携わる者は，特許制度を適正に運
用することについての責務を有する。
　ちなみに，弁理士法第 1条には次のように規定され
ている。
「弁理士は，……知的財産に係る制度の適正な運用に
寄与……することを使命とする。」
　そして，特許制度は，新規な発明（新規な技術的思
想）に特許を付与することによって，産業の発達を図
ることを目的とした制度である（特許法第 1条，第 2
条第 1項，第 29 条第 1項）。
　然るに，「解決手段による同一性判断」がなされた
ときには，引用発明の技術的課題とは異なる技術的課
題を解決することを意図する発明であって，新規な発
明であるにもかかわらず，その発明に特許が付与され
ないことがあり得る状況となっており，現状では特許
制度の目的に反する状況となっている。
　したがって，特許制度の運用に携わる者が，特許制
度を適正に運用することについての責務を有するので
あれば，「解決手段による同一性判断」から「課題考
慮の同一性判断」に速やかに移行すべきである，と筆
者は考える。

　9．2　特許制度の大原則
　特許制度に携わる者の多くは，特許法に示された発
明の定義に基づかなくとも，実感として，発明は解決
手段だけによって特徴付けられるのではなく，発明は
解決手段および技術的課題によって特徴付けられるこ
とに想到している，と推察される。
　ちなみに，宮下論文（14）に次のように述べられている。
「我々実務者が立ち返るべきは，叩き込まれた心得
『発明の本質を見抜け』である。課題及びその解決手
段を観察して，課題解決の作用機序を見抜く。」
　しかし，「課題考慮の同一性判断」をすることには，
反発を覚える者が多い，とも推察される。
　これは，新規性要件の判断においては，「解決手段
による同一性判断の大原則」（発明の同一性は解決手
段の同一性のみに基づいて判断するという大原則），
「請求項による出願発明特定の大原則」（出願発明の特
定は請求項の記載に基づいて行わなければならないと
いう大原則）が特許制度の根幹になっており，「課題
考慮の同一性判断」をしたときには，「解決手段によ

る同一性判断の大原則」，「請求項による出願発明特定
の大原則」に反することとなるからである，と考えら
れる。
　すなわち，特許制度の運用に携わる者が，特許制度
を適正に運用することについての責務を有することを
充分に承知しており，しかも発明は解決手段だけに
よって特徴付けられるのではなく，発明は解決手段お
よび技術的課題によって特徴付けられることに想到し
ているとしても，新規性要件の判断においては，「解
決手段による同一性判断の大原則」，「請求項による出
願発明特定の大原則」が根幹になっているから，「課
題考慮の同一性判断」をすべきではないとしている，
と考えられる。

　9．3　悪しき先例
　唐突ではあるが，従前においては，外国への郵便は
船便であり，外国に出願書類を送付するときには，船
の沈没によりパリ条約の優先期間を徒過するのを防止
するために，日を違えて 2通の出願書類を送付してい
た。しかし，外国への郵便が船便から航空便に変わっ
たときには，飛行機が墜落したとしても，その墜落を
確認してから出願書類を再送すれば，パリ条約の優先
期間を徒過することはないのが通常である。このた
め，外国への郵便が船便である状況から外国への郵便
が航空便である状況に変化したにもかかわらず，先例
を踏襲して，日を違えて 2通の出願書類を送付し続け
ることは，極めて非合理的なことである。
　これと同様に，4.4 で述べたように，特許制度によ
る保護が求められる発明についての状況が，両発明の
解決手段が同一であれば，両発明の技術的課題も同一
であるという状況から，両発明の解決手段が同一であ
るとしても，両発明の技術的課題が相違することもあ
るという状況に変化したにもかかわらず，先例を踏襲
して，出願発明と引用発明との同一性を解決手段の同
一性のみに基づいて判断し続けること，出願発明を請
求項の記載に基づいて特定し，延いては出願発明と引
用発明との同一性を明細書に記載された出願発明の技
術的課題に基づかずに判断し続けることは，極めて非
合理的なことである。
　そして，上記の外国への郵便についての状況の変化
に気付いたときには，日を違えて 2通の出願書類を送
付することを速やかに止めるべきであるのと同様に，
上記の特許制度の保護が求められる発明についての状
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況の変化に気付いたときには，出願発明と引用発明と
の同一性を解決手段の同一性のみに基づいて判断する
こと，出願発明を請求項の記載のみに基づいて特定す
ることを速やかに止めるべきであると考える。
　換言するならば，外国への郵便についての状況の変
化に伴い，日を違えて 2通の出願書類を送付すること
が悪しき先例と化したのであるから，このような悪し
き先例に束縛されて，外国への出願書類の送付をすべ
きではないのと同様に，特許制度による保護が求めら
れる発明についての状況の変化に伴い，出願発明と引
用発明との同一性を解決手段の同一性のみに基づいて
判断すること，出願発明を請求項の記載のみに基づい
て特定することが悪しき先例と化したのであるから，
このような悪しき先例に束縛されて，新規性要件の判
断をすべきではないと考える。
　したがって，「解決手段による同一性判断」から
「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行すべきであ
る，と筆者は考える。

　9．4　法改正
　そして，「解決手段による同一性判断」から「課題
考慮の同一性判断」に速やかに移行するためには，法
改正を待っている訳にはいかず，現行特許法の解釈を
するしかない。
　このため，本稿においては，現行特許法の解釈とし
て，出願発明の解決手段と引用発明の解決手段とが同
一であるとしても，出願発明の技術的課題と引用発明
の技術的課題とが相違するのであれば，出願発明と引
用発明は同一であるとすべきであるか否かについて検
討した。
　然るに，発明を請求項の記載のみに基づいて特定す
ることが，悪しき先例と化したにもかかわらず，現行
特許法は未だに悪しき先例を踏襲して，出願発明は請
求項の記載のみに基づいて特定されることを根幹とし
て規定されている。特許法第 36 条第 5 項はこのよう
な規定の一つである。
　このため，「課題考慮の同一性判断」をすべきであ
るとする解釈が，特許法の解釈としては許容し難いと
も考えられる解釈であることは否めない。
　以上のことからするならば，出願発明は請求項に記
載された解決手段および明細書に記載された技術的課
題により特定されることが根幹となるように，特許法
を改正することが望ましい，と筆者は考える。

　9．5　特許制度の運用の革新
　我々人類は，他の動物とは相違して，永きに亘って
技術の革新を行ってきたし，今後も技術を革新し続け
るであろう。そして，特許制度は技術の革新を支えて
おり，また特許制度の運用に携わる者は技術の革新を
支えている。
　然るに，特許制度の運用に携わる者は技術の革新を
適正に支えるべきであって，決して，技術の革新の妨
げとなるような特許制度の運用をすべきではない。こ
のためには，技術者が従前の技術の問題点を認識した
ときに技術を革新するのと同様に，特許制度の運用に
携わる者も，従前の特許制度の運用の問題点を認識し
たときには，悪しき先例に束縛されることなく，特許
制度の運用を革新しなければならない。
　このことからするならば，特許制度の運用に携わる
者は，出願発明が新規な発明であるにもかかわらず，
当該出願発明に特許を付与しないというような特許制
度の運用をすべきではない。このためには，特許制度
の運用に携わる者は，出願発明と引用発明との同一性
を解決手段の同一性のみに基づいて判断するという悪
しき先例，出願発明を請求項の記載のみに基づいて特
定するという悪しき先例に束縛されることなく，「解
決手段による同一性判断」から「課題考慮の同一性判
断」に移行しなければならない，と筆者は考える。
　すなわち，特許制度の運用に携わる者は技術の革新
を支えているのであるから，技術の革新の妨げとなら
ないようにするために，「解決手段による同一性判断」
から「課題考慮の同一性判断」に速やかに移行する必
要がある，と筆者は考える。
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