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ＥＰＯ技術審判部審決（Ｔ０８０９／１２）紹介 

 

１． はじめに 

 日本の特許法では、明確性違反の拒絶理由は、特許法３６条６項２号で規定されており、この規定

に違反する例が、審査基準に挙げられている１。ＥＰＯでも、明確性違反は、ＥＰＣ８４条の要件を

具備しないとする拒絶理由として通知され、ガイドラインで、明確性違反の例が挙げられている２。 

 

 本審決は、この明確性違反の一例を示すものである。具体的には、独立項が、到達すべき結論によ

り定義されている技術的特徴を含み、この到達すべき結論が、出願の主題となる課題と本質的に一致

している場合、この独立項を構成している他の技術的特徴は、到達すべき結論に必要な技術的特徴で

あるとされ、本願については上記要件を満たさず、審判請求人の請求が棄却された。 

 

 なお、ＥＰＯでは１か月に１００件前後の審決が出され、このうちトピックとなる３、４件がＣＩ

ＰＡジャーナル（英国弁理士会会報）で紹介されている。本審決は２０１６年３月号で紹介されたも

のの１つである。 

 

２．詳細 

（１）条文構成３と説明 

 発明が明確でないといけないとする根拠は、クレームについて規定するＥＰＣ８４条の記載にある。 

 

・ＥＰＣ８４条 （クレーム） 

クレームには，保護が求められている事項を明示する。クレームは，明確かつ簡潔に記載し，明細書

により裏付けがされているものとする。 

 

（２）出願の経緯と状況 

（ａ）２００１／２／８・・優先日（米国における基礎出願のもっとも先の日付、他に２００１／２

／２７） 

（ｂ）２００２／２／７・・国際出願日 

（ｃ）２００２／８／１５・・国際公開日 

（ｄ）２００７／９／２１・・分割出願 

（ｅ）２０１１／１１／２５・・拒絶査定 

（ｆ）２０１２／３／２６・・審判請求（主請求、副請求１～３） 

（ｇ）２０１２／１０／２６・・主請求を取り下げ、副請求１～３を主請求と副請求１、２へ 

（ｇ）２０１５／９／１６・・補正請求項案提出（副請求０ａ、１ａ、１ｂ、２ａ、２ｂ） 

（ｈ）２０１５／１０／２３・・補正請求項案提出（副請求３、４） 

（ｉ）２０１６／１／２６・・拒絶審決４ 

 

（３）審決の内容 

（ａ）主請求、副請求１、２ 

 請求項１の「熱処理」という表現は明確でなく、ＥＰＣ８４条違反となる。 

（ｂ）副請求０ａ 

 本願発明の効果を得るのに必要不可欠である技術的特徴が含まれていないとしてＥＰＣ８４条違反

となる。 

（ｃ）副請求１ａ、１ｂ、２ａ、２ｂ 

 副請求０ａと同じ理由でＥＰＣ８４条違反となる。 



（ｄ）副請求３、４ 

 本願発明の効果を得るのに必要不可欠である、上記（ｂ）と異なる技術的特徴が含まれていないと

してＥＰＣ８４条違反となる。 

 

（４）本審決で審理対象となった請求項（副請求０ａの請求項１） 

 A coated article comprising: 

a layer system supported by a glass substrate, said layer system comprising an infrared (IR) 

reflecting silver (7) layer located between first and second dielectric layers (3 and 11), said coated 

article being characterized in that: 

said coated article has a ΔE* value (glass side) no greater than 2.5 after or due to heat treatment, 

wherein said layer system further includes a first layer including Ni or NiCr (5) located between 

said silver layer (7) and said first dielectric layer, and a second layer (9) including Ni or NiCr 

located between said silver layer and said second dielectric layer, and 

wherein each of said first and second Ni or NiCr inclusive layers is at least 20 angstroms (Å) thick, 

wherein heat treatment means heating the coated article to a temperature above 593°C for a 

sufficient period of time to enable thermal tempering of the coated article. 

ガラス基板によって支持されている層状体から構成されており、 

該層状体は、１番目と２番目の誘電層（３と１１）の間に位置し、赤外線を溶射する銀層（７）から

構成されている、被覆されているもの（coated article）であり、 

該被覆されているものは、被覆されたものが、熱処理後、または熱処理により（ガラスサイドで）

ΔE*値が２．５以下であり、 

そこにおいて、前記層状体は、前記銀層（７）と、前記１番目の誘電層の間に位置する、ＮｉやＮｉ

Ｃｒ（５）を含む一番目の層と、 

前記銀層と前記２番目の誘電層の間に位置する、ＮｉやＮｉＣｒを含む２番目の層を更に含み、 

１番目と２番目のＮｉやＮｉＣｒを含む層のそれぞれが少なくとも２０Åの厚さであり、 

熱処理は、被覆されたものを、焼き戻しを可能にするための十分な時間、５９３℃以上に被覆された

ものを加熱するものであることを特徴とする。 

 

（５）本出願の技術分野と解決すべき課題 

 本出願の coated article は、断熱ガラスユニットや、自動車のフロントガラスなどに使用される低

放射率ガラスのことである。ガラス基板上に特定の被覆を行うことで、放射率を変更するなど特定の

性能を得ることが可能となっている。 

 被覆されたガラス基板は、幅広で大量に生産され、これが用途に応じて切断され、この切断の後、

曲面としたり、強度を増したりするために熱処理される。本出願は、この熱処理によっても、色彩な

どの見た目の性能が変化しない、被覆されたガラスと、このガラスの製造方法に関するものである。 

 

３．従来までの運用（引用した従来の審決） 

 以下の審決では、発明の対象である「物」が、到達すべき結果によって定義されており、その到達

すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している場合は、ＥＰＣ８４条に違反するとし

て拒絶されていた（引用審決：Ｔ５７３／０３、Ｔ３８３／０４、Ｔ１７８７／０８、Ｔ２０６５／

１０）。 

 また、独立項は、発明の対象の必要不可欠な技術的特徴の全てを含んでいる必要があるとされてお

り（Ｇ２／８８、Ｇ１／０４）、これに違反する場合もＥＰＣ８４条違反とされる。そして、これらの

技術的特徴は、要求される効果を得るのに必要不可欠であると判断される必要があるとされている。 

 

４．審判請求人の主張 

 Ｔ６８／８５等で述べられているように、技術的結論で定義している機能的な技術的特徴は、所定

の場合に明確性違反とならない。 

 



５．審決の内容 

 副請求０ａの請求項１は、「said coated article has a ΔE* value (glass side) no greater than 2.5 

after or due to heat treatment,」の部分は、発明の対象である「物」が、到達すべき結果によって定

義されており、その到達すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している（an 

independent claim contains a feature defined by a result to be achieved which essentially 

corresponds to the problem underlying the application）としている。 

 ここで、「ΔE* value」は、熱処理前後の放射率の変化を示す数値として発明者により定義されてい

るものであり、その値が２．５以下であるというのは、出願の主題が、熱処理前後で性能が変化しな

いことであるので、到達すべき結果によって定義されている。 

 そして、審決では、請求項１を構成している他の部分については、発明の効果を得るのに必要不可

欠である技術的特徴を構成していないとして、請求人の主張を退けた。 

 なお。今回の審決は、日本の審査基準の第Ⅱ部第２章第２節サポート要件の例５のハイブリッドカ

ーの発明に近いものであり、上記の「」内は、この例のごとく達成すべき結果により定義されている

もので、本審決の対象の請求項１は、この達成すべき結果により定義されている部分の、他の部分に

ついての要件が示されたものになる。 

 

６．今回の審決の意義 

 明確性違反の具体的な一例が示され、この例が、請求項を作成する際の注意点となり得るという面

で意義がある。 

 すなわち、（要件１）独立項が、到達すべき結果によって定義されている表現を含んでおり、この到

達すべき結果が、出願の主題である課題と本質的に一致している場合であって、かつ、（要件２）他の

構成要件が、発明の対象の必要不可欠な技術的特徴の全てを含んでいない場合は、明確性違反となる。 

 よって、上記の要件１もしくは要件２に該当しないように、請求項の作成は行う必要がある。 
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