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┃ ◎本号のコンテンツ◎ 

┃  

┃ ☆知財講座☆ 

┃（２２）進歩性欠如を指摘する拒絶理由への対応 

┃ 

┃ ☆ニューストピックス☆ 

┃ 

┃ ■生成ＡＩによる発明など議論（内閣府） 

┃ ■意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和（特許庁） 

┃ ■小説の主人公の名称、著作権認めず（東京地裁） 

┃ ■知的財産侵害物品の認定手続が簡素化（財務省関税局） 

┃ ■ＰＣＴに基づく国際出願手続のテキストを公表（特許庁） 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

特許庁は、「特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続」の 

令和５年版のテキストを公表しました。 

特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の制度の仕組みと手続 

などが詳しく紹介されています。外国での特許取得のため、ＰＣＴ 

国際出願制度の利用を検討する際の参考になると思われます。 
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（２２）進歩性欠如を指摘する拒絶理由への対応 

 

【質問】 

 特許出願について特許庁で審査を受けたところ、拒絶理由に引用 

された文献（先行技術文献）に記載されている発明に基づいて容易 

に発明できるものであるから特許を認めることができないという拒 

絶理由を受けました。反論して審査官に再考を求めることができる 

ということなのですが、どのように反論を準備すればよいでしょう 

か？ 

 

【回答】 

 進歩性が欠如しているという拒絶理由を受けた場合に、審査官に 

再考を求めるべく提出する意見書、手続補正書の内容をどのように 

準備するか、一般的な例を紹介します。 

 

＜進歩性欠如を指摘する拒絶理由の一般的な形式＞ 

 進歩性欠如の拒絶理由通知は、一般的に、次のような構成になり 

ます。 

 審査を受けている本件特許出願(以下「本願」といいます)の特許 

請求の範囲の各請求項に記載されている発明（以下「本願発明」と 

いいます）と対比する発明（引用発明）が記載されている先行技術 

文献（第一引用例）の指摘。 

 第一引用例記載の発明（引用発明）と本願発明との間に存在して 

いると審査官が認定する一致点と相違点の指摘。 

 上述した相違点が記載されていると審査官が認定する他の先行技 

術文献（第二引用例）の指摘。 

 本願発明の技術分野では第一引用例に第二引用例を組み合わせる 

ことが容易であるとの指摘。 

 第一引用例記載の発明に第二引用例記載の発明を組み合わせると 

前述した相違点が解消されて本願発明に容易に想到することができ、 

本願発明は進歩性が欠如している、という指摘。 

 



＜特許請求している発明の確認＞ 

 拒絶理由通知書を受けたときには、もう一度、本願の明細書、図 

面を読み直して、本願発明の内容を確認することをお勧めします。 

 いきなり第一引用例、第二引用例を検討し、本願発明と相違して 

いる点はどこであるかを探したり、第一引用例、第二引用例に記載 

されている発明内容を前提とした上で、第一引用例、第二引用例記 

載の発明と異なるように本願発明の内容を考えるのは望ましくあり 

ません。 

 あくまでも特許取得を目指すのは本願で審査を受けている本願発 

明です。これがどのようなものであるか、本願の明細書、図面の記 

載内容に立ち返った上で拒絶理由の指摘を検討するとよいです。 

 

＜引用文献記載の発明の確認＞ 

 第一引用例の内容を検討します。本願発明と一致しているところ 

はどのような内容であるかという観点から検討します。 

 本願発明と対比して第一引用例にどのような発明（引用発明）が 

記載されているか、本願発明との間の一致点として拒絶理由通知書 

で指摘されているのが一般的です。しかし、拒絶理由通知書の指摘 

が正しいとは限りません。 

 本願発明と相違しているところはどこか？という観点から、第一 

引用例の内容を検討するのではなく、第一引用例に記載されている 

発明であって、本願発明と一致しているところはどのようなところ 

であるか、という観点から検討します。 

 あくまでも特許取得を目指すのは本願で審査を受けている本願発 

明ですから、本願発明から見て、第一引用例には本願発明のどの部 

分と一致している発明が記載されているか、という観点で、本願発 

明と第一引用例記載の発明との間の一致点を確認します。 

 

＜相違点の確認＞ 

 上述した観点で本願発明と第一引用例記載の発明との間の一致点 

を確認した後、再度、本願の明細書、図面に立ち返り、第一引用例 

に記載されている発明であって本願発明と一致している部分以外の 

ところ、すなわち、本願発明が、第一引用例記載の発明と相違して 

いる点を確認します。 

 あくまでも特許取得を目指すのは本願で審査を受けている本願発 

明です。上述した観点で確認した本願発明と第一引用例記載の発明 



との間の一致点以外のところ、すなわち、本願発明が第一引用例記 

載の発明と相違している点を、本願の明細書、図面に立ち返って、 

確認します。 

 この際、相違点が明確になるように本願発明の記載内容を、出願 

時の明細書・図面の記載内容に基づいて補正する必要も検討します。 

補正することで、第一引用例に記載されている発明との相違点を明 

確にすることができれば、「進歩性欠如」という拒絶理由の指摘を解 

消できる可能性が高まります。 

 

＜第二引用例の発明内容の確認＞ 

 第二引用例に記載されている発明内容を確認します。拒絶理由通 

知書では、審査官が認定した本願発明と第一引用例記載の発明との 

間の相違点に対応する発明が第二引用例に記載されていると指摘さ 

れるのが一般的です。 

 しかし、上述した観点で本願発明と第一引用例記載の発明との間 

の一致点を確認した後、こうして確認できた本願発明と第一引用例 

記載の発明との間の一致点以外のところ、すなわち、本願発明が第 

一引用例記載の発明と相違している点を本願の明細書、図面の記載 

に基づいて確認しています。そこで、この検討で確認した、本願発 

明と第一引用例記載の発明との間の相違点が第二引用例に記載され 

ているかどうか検討します。 

 本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点が第二引用例に 

記載されていないならば、拒絶理由通知書で指摘されたように、た 

とえ、第一引用例記載の発明に、第二引用例記載の発明内容を組み 

合わせることができても、本願発明には、容易に想到できないこと 

になります。この点を意見書で主張できます。 

 

＜第二引用例を第一引用例に組み合わせる論理付け＞ 

 本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点が第二引用例に 

記載されていると認められる場合であっても、以下のような事情な 

どがある場合には、進歩性欠如という拒絶理由通知書の指摘（第一 

引用例記載の発明に第二引用例記載の発明を組み合わせることで本 

願発明に容易に想到できる）は妥当でないとして意見書で主張する 

ことができます。 

 第一引用例記載の発明が解決しようとしている課題と、第二引用 

例記載の発明が解決しようとしている課題とが相違している。⇒第 



一引用例記載の発明が目指している方向と、第二引用例記載の発明 

が目指している方向とが相違しているので、第二引用例を第一引用 

例に組み合わせる契機、起因が存在しない。 

 第一引用例の記載の中に、第二引用例記載の発明を第一引用例記 

載の発明に組み合わせるきっかけになるような記載が存在していな 

い。第二引用例の記載の中に、第二引用例記載の発明を第一引用例 

記載の発明に組み合わせるきっかけになるような記載が存在してい 

ない。⇒両者を組み合わせる契機、起因となる記載が第一引用例、 

第二引用例の中に無いので、第二引引用例を第一引用例に組み合わ 

せる契機、起因が存在しない。 

 第二引用例記載の発明を第一引用例記載の発明に組み合わせると、 

第一引用例記載の発明の目的が達成できなくなる等の事情がある。 

⇒第二引用例記載の発明を第一引用例記載の発明に組み合わせるこ 

とを阻害する事情が存在している。 

 

＜相違点の存在による本願発明特有の効果の確認＞ 

 上述したようにして本願発明と第一引用例記載の発明との間の相 

違点を確認しています。この相違点が存在することによって発揮さ 

れる本願発明特有の機能・作用・効果を本願の明細書、図面の記載 

の中から把握します。 

 相違点が存在することによって発揮される本願発明特有の機能・ 

作用・効果が存在するならば、本願発明に進歩性が存在する、すな 

わち、第一引用例、第二引用例の組み合わせによって本願発明に容 

易に想到することができたとする論理付けは成立しない、という主 

張の根拠になります。 

 相違点の存在によって発揮される本願発明特有の効果が第一引用 

例、第二引用例記載の発明によって発揮される効果とは異質の効果 

である、あるいは同質の効果であるが際立って優れた効果である場 

合には、そのような事情を説明して「第一引用例、第二引用例の組 

み合わせによって本願発明に容易に想到することができたとする論 

理付けは成立せず、本願発明は第一引用例、第二引用例記載の発明 

に対して進歩性を有する」と意見書で主張することができます。 

 

＜面接審査の検討＞ 

 上述した検討を行って、審査官に再考を求める意見書・手続補正 

書を準備し、特許庁へ提出する前に、拒絶理由を通知してきた特許 



庁審査官に面接審査を申し込むこともできます。 

 特許庁では特許出願人の代理人（弁理士）等からの申込みがあれ 

ば、原則、一回は面接を受諾する取扱いにしています。 

 拒絶理由通知書も、これに対応して提出する意見書・手続補正書 

も書面です。書面化された文章だけでは十分に説明することのでき 

なかった事項を口頭で説明できる面接審査は、審査官が指摘したい 

と考えている拒絶理由の内容をより正しく理解し、また、本願発明 

をより正確に審査官に把握してもらうよい機会です。そこで、必要が 

あれば、代理人（弁理士）に依頼して担当審査官との面接を行うよう 

調整してもらうのはよい方法と思われます。 

 

＜次号の予定＞ 

 発明は「物」の発明、「物を製造する方法」の発明、「方法」の発明に区分 

されます。このような発明の区分に応じてどのような違いがあるのか紹介し 

ます。 

 

■ニューストピックス■ 

 

●生成ＡＩによる発明など議論（内閣府検討会） 

 

内閣府は、生成ＡＩ（人工知能）がもたらす知的財産権上の問題 

などについて議論する「ＡＩ時代の知的財産権検討会」を新たに設 

置しました。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html 

 

文章や画像などを自動で作る生成ＡＩをめぐっては、オリジナル 

の作品に似たものが生み出され、著作権侵害が懸念されています。 

こうした課題については、現在、文化庁の審議会などで検討が進め 

られていますが、内閣府の検討会では、ＡＩと特許関連についても 

議論しています。生成ＡＩによる発明が特許で認められるかどうか 

や、特許取得の条件などが議題となっています。 

また、生成ＡＩの学習のために登録意匠や登録商標を学習用デー 

タとして使用することが、意匠権や商標権を侵害しないかどうかも 

課題として挙げています。 

このほか、ＡＩによる商品形態の模倣が不正競争防止法の規制対 

象になるかどうかなど、ほかの法律の観点からも検討します。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ai_kentoukai/kaisai/index.html


 

●意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和へ（特許庁） 

 

令和 5年 6月 14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改 

正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受ける 

ための手続が緩和されます。 

これを受け、特許庁は「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受 

けるための手続について（出願前にデザインを公開した場合の手続 

について）」を公表しました。 

https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-

tetsuduki/index.html 

 

意匠登録を受けるためには、「新規性」の要件を満たすことが必 

要であり、出願前に自ら公開している場合も新規性を喪失したとし 

て拒絶理由となります。この例外として、一定の要件を満たす場合 

に「意匠の新規性喪失の例外」が認められています。 

具体的には、出願と同時に例外の適用を受ける旨の書面(例外適 

用書面)を提出し、出願から 30日以内に自ら公開したことを証明す 

る証明書(例外適用証明書)を、自己が公開した全ての意匠について 

網羅的に提出する必要があり、特にスタートアップ・中小企業にと 

っては大きな負担となっていました。 

このため、改正意匠法の施行日以後は、意匠登録を受ける権利を 

有する者（権利の承継人も含む）の行為に起因して公開された意匠 

について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明する 

ことで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規 

性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。 

 

今回の意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和によ 

り、新規性喪失の例外規定の適用が容易になりますが、例外規定は、 

あくまでも意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受 

けることができないという原則に対する例外規定である点には注 

意が必要です。このため、まずは意匠の公開前に意匠登録出願をす 

ることを原則的な対応とし、万が一の場合、例外規定を活用すると 

いった対応が望ましいと考えられます。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki/ishou-reigai-tetsuduki/index.html


●小説の主人公名、著作権認めず（東京地裁） 

 

 人気ゲーム「ドラゴンクエストⅤ（ドラクエ５）」を原案にした 

小説の著者が主人公の名前を映画で無断使用されたとして、制作し 

たスクウェア・エニックスや東宝に損害賠償などを求めた訴訟で、 

東京地裁は、「人物の名称は著作物ではない」として請求を棄却し 

ました。 

「小説ドラゴンクエストⅤ」で著者が創作した主人公のキャラク 

ター「リュケイロム・エル・ケル・グランバニア」（通称「リュカ」） 

の名称について、スクエニなどが１９年に公開したドラクエ５を原 

案とする映画「ドラゴンクエスト ユア・ストーリー」では主人公 

に類似した名前「リュカ・エル・ケル・グランバニア」が使用され 

ていました。 

判決では「人物の名称は、思想または感情を創作的に表現し、文 

芸や美術などに属するとは言えない」などと、小説の主人公名は著 

作物ではないと判断し、原告の請求を棄却しました。 

 

●知的財産侵害物品の認定手続が簡素化（財務省関税局） 

 

財務省関税局は、令和５年 10月から知的財産侵害物品の認定手 

続において、新たに特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業 

秘密に関する輸入差止申立てに係る貨物が簡素化手続の対象とな 

ったと発表しました。 

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-

2.pdf 

 

この簡素化手続の適用により、輸入者（名宛人）から争う旨の書 

面の提出がなければ、権利者は証拠・意見の提出は不要となります。 

これにより、該否認定のスピードアップが図られます。 

被疑物品が侵害物品に該当するか否かを争う場合には、認定手続 

の開始の通知が届いてから 10日以内に、その旨を書面で提出しな 

ければならなくなります。 

対象となるのは、輸入差止申立てに係る貨物のみです。関税局で 

は、税関において知的財産侵害物品を的確に差し止めるためにも、 

輸入差止申立てを行うこと、申立対象貨物を増やすことが重要だと 

しています。 

https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-2.pdf
https://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/images/20230929kansokaPR-2.pdf


 

●特許協力条約(ＰＣＴ)に基づく国際出願手続のテキストを公表 

（特許庁） 

 

 特許庁は、「特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の手続」の 

令和５年版のテキストを公表しました。 

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/mail/u/l?p=vdDeu9pIUJiWlxT4Y 

 

海外で事業展開をする際、事業展開先の国でも特許権の取得が必 

要な場合もあります。展開先の国が複数ある場合は、それぞれの国 

で特許権を取得する必要が出てきますが、国ごとに必要書類の様式 

や言語などが異なり、手続が煩雑になるなどのデメリットがあります。 

一方、特許協力条約（ＰＣＴ：Patent Cooperation Treaty）に 

基づいた出願、いわゆる「ＰＣＴ出願」では、条約で統一された所 

定の書式による出願を 1件するだけで、条約加盟国のすべての国に 

同時に出願したことと同じ効果を得ることができます。ただし、権 

利取得を目指す国の数が少ない場合にはコストが割高になるとい 

うデメリットもあります。 

テキストでは、特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願の制度 

の仕組みと手続などが詳しく紹介されています。外国での特許取得 

のため、ＰＣＴ国際出願制度の利用を検討する際の参考になると思 

われます。 
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