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平成２２年１０月２７日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官

平成２２年（行ケ）第１００７１号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成２２年１０月１３日

判    決

原       告   学 校 法 人 東 海 大 学

同訴訟代理人弁護士   高   橋   雄 一 郎

            大   堀   健 太 郎

            北   島   志   保

同 弁 理 士   林       佳   輔

   望   月   尚   子

            坂   場   紀   雄

            中   山   秀   明

被       告   特 許 庁 長 官

同 指 定 代 理 人   田   口   英   雄

            飯   田   清   司

            廣   瀬   文   雄

            豊   田   純   一

主    文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

特許庁が不服２００５－２４０１４号事件について平成２２年１月１８日にした

審決を取り消す。

第２ 事案の概要

本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，原告の本件出願に対する拒絶
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査定不服審判の請求について，特許庁が，補正後の請求項１ないし３を下記２(2)

とする本件補正を却下した上，同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の

本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主

張して，その取消しを求める事案である。

１ 特許庁における手続の経緯

(1) 本件出願及び拒絶査定

発明の名称：数式編集システム

出願番号：平成８年特許願第３２８６９３号

出願日：平成８年１２月９日（甲９）

手続補正日：平成１７年５月３０日（甲１１）

拒絶査定日：平成１７年１１月７日

(2) 審判請求及び本件審決

審判請求日：平成１７年１２月１４日

手続補正日：平成１８年１月１０日（甲１０。以下，同日付け手続補正書による

補正を「本件補正」という。）

審決日：平成２２年１月１８日

審決の結論：本件審判の請求は，成り立たない。

原告に対する審決書謄本送達日：平成２２年２月２日

２ 本件補正の内容

(1) 本件補正前の請求項１ないし３の記載（ただし，平成１７年５月３０日付

け手続補正書（甲１１）による補正後のもの）

【請求項１】複数の数学記号が記憶されている数学記号テーブルから任意に選択さ

れる数学記号と入力手段から入力される数値及び文字とによって所望の数式を決定

する数式編集手段と，所定の書式により形成された数式データを一般数学的態様で

表示される数式データに変換して出力する数式処理手段とを有する数式編集システ

ムであって，前記数式編集手段は，決定された数式を分析して所定の書式に従って
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形成した数式データと操作者の要求に応じて該数式データの表わす数式の計算及び

グラフ化の処理を要求する信号とを前記数式処理手段に送信し，該数式処理手段か

らの出力を受信して文書編集領域の所定の位置に該出力を一般数学的に自然な表記

態様で表示する機能を有し，該数式編集手段によって数式を決定するための操作に

おいては，数式に必要な数学記号の選択に応じて，自然の形の数式を数式編集領域

に表示するとともに，自然な形の数式には，数式の決定に必要な数値及び文字を編

集できる位置を表示する枠部を設け，該枠部に必要な数値及び文字を入力すること

を特徴とする数式編集システム

【請求項２】請求項１において，前記数式処理手段からの出力は，一時記憶手段に

一時的に記憶された後，文書編集領域の所定の位置に書き込まれてなることを特徴

とする数式編集システム

【請求項３】請求項１又は２において，前記数式編集手段は，通信手段を介して前

記数式処理手段と数式データの送受信を行うことを特徴とする数式編集システム

(2) 本件補正後の請求項１ないし３の記載（ただし，下線部分は本件補正によ

る補正箇所である。以下，本件補正後の請求項１に記載された発明を，「本件補正

発明」といい，本件補正発明に係る明細書（甲９～１１）を「本件補正明細書」と

いう。）

【請求項１】複数の数学記号が記憶されている数学記号テーブルから任意に選択さ

れる数学記号と入力手段から入力される数値及び文字とによって所望の数式を決定

する数式編集手段と，所定の書式により形成された数式データを一般数学的態様で

表示される数式データに変換して出力する数式処理手段とを有する数式編集システ

ムであって，前記数式編集手段は，決定された数式を分析して所定の書式に従って

形成した数式データと操作者の要求に応じて該数式データの表わす数式の計算及び

グラフ化の処理を要求する信号とを前記数式処理手段に送信し，該数式処理手段か

らの前記数式データ及び前記数式データの表わす数式の計算結果の出力を受信して

文書編集領域の所定の位置に該出力を一般数学的に自然な表記態様で表示する機能
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を有し，該数式編集手段によって数式を決定するための操作においては，数式に必

要な数学記号の選択に応じて，自然の形の数式を数式編集領域に表示するとともに，

自然な形の数式には，数式の決定に必要な数値及び文字を編集できる位置を表示す

る枠部を設け，該枠部に必要な数値及び文字を入力することを特徴とする数式編集

システム

【請求項２】請求項１において，前記数式処理手段からの出力は，一時記憶手段に

一時的に記憶された後，文書編集領域の所定の位置に書き込まれてなることを特徴

とする数式編集システム

【請求項３】請求項１又は２において，前記数式編集手段は，通信手段を介して前

記数式処理手段と数式データの送受信を行うことを特徴とする数式編集システム

３ 本件審決の理由の要旨

(1) 本件審決の理由は，要するに，本件補正発明は，下記アの引用例に記載さ

れた発明（以下「引用発明」という。）及び下記イないしクの文献に記載された周

知技術（以下，該当する書証の番号を基準に，順次，「甲２技術」ないし「甲８技

術」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，

独立特許要件を満たさないとして，本件補正を却下し，本件出願に係る発明の要旨

を前記２(1)のとおり認定した上，当該発明は引用発明に基づいて当業者が容易に

発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けるこ

とができない，というものである。

ア 引用例：特開昭６３－２３３４６５号公報（甲１）

イ 片桐重延ほか「数学ソフトによる数式処理と関数」平成７年９月１０日東京

電機大学出版局（甲２）

ウ 野寺隆ほか「パソコン用数式処理システム」平成元年４月１日日経バイト第

５７号（甲３）

エ Stephen Wolfram「Mathematica A System for Doing Mathematics by 

Computer」昭和６３年（１９８８年）Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
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（甲４）

オ 実願平２－１２１０２４号（実開平４－７８６５７号公報）のマイクロフィ

ルム（甲５）

カ 特開平７－２１１３１号公報（甲６）

キ 趙燕結ほか「自然な数式ヒューマンインタフェースに関する研究」平成７年

７月２０日情報処理学会研究報告９５巻７０号５７頁社団法人情報処理学会（甲

７）

ク 「マイクロソフト ワード 数式エディタ ガイドブック」平成５年１１月

５日マイクロソフト株式会社（甲８）

(2) なお，本件審決が認定した引用発明並びに本件補正発明と引用発明との一

致点及び相違点は，以下のとおりである。なお，「／」は，原文における改行箇所

である。

ア 引用発明：数式処理を行い，画面上のデータ入力位置が文字行及び桁の座標

で規定されるデータ処理装置であって，／関数記号等の数式記号の各々について，

通常用いられる表記形式によるシンボルパターンをもった表示記号を任意に指定可

能に備えており，これらの表示記号を任意の画面座標に入力可能にする表示記号デ

ータ入力手段と，表示記号データ入力手段を用いて入力された表示記号を，指示さ

れた画面座標に対応させてコード形式で記憶するデータ記憶手段と，データ記憶手

段に記憶されたコード形式の表示記号を読み出して，対応する数式記号のドットパ

ターンを生成するパターン生成手段と，パターン生成手段により生成された表示記

号のシンボルパターンを表示する表示手段と，文字，数字等のデータを数式のデー

タとして入力可能とするキーボードと，データ利用手段を有し，／表示記号データ

入力手段は，表示記号のリストがコード形式で登録されているアイコンテーブルを

用いて，表示記号を入力可能とするものであり，／表示記号を用いることにより複

雑な数式も簡単な入力操作で入力および画面表示を行わせることができ，画面表示

される数式も実際のイメージと同じであるため，入力確認や修正作業が容易となり，
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入力処理を，著しく効率化できるとともに，入力データの信頼性も向上させること

ができるデータ処理装置

イ 一致点：複数の数学記号が記憶されている数学記号テーブルから任意に選択

される数学記号と入力手段から入力される数値及び文字とによって所望の数式を決

定する数式編集手段と，所定の書式により形成された数式データを一般数学的態様

で表示される数式データに変換して出力する数式処理手段とを有する数式編集シス

テムとの点

ウ 相違点１：本件補正発明の「数式編集手段」では，「決定された数式を分析

して所定の書式に従って形成した数式データと操作者の要求に応じて該数式データ

の表わす数式の計算及びグラフ化の処理を要求する信号とを前記数式処理手段に送

信し，該数式処理手段からの前記数式データ及び前記数式データの表わす数式の計

算結果の出力を受信して文書編集領域の所定の位置に該出力を一般数学的に自然な

表記態様で表示する機能を有し」ているのに対し，引用発明のものでは，データ利

用手段を有するにとどまり，本件補正発明の有している該機能について特定されて

いない点

エ 相違点２：本件補正発明では，「該数式編集手段によって数式を決定するた

めの操作においては，数式に必要な数学記号の選択に応じて，自然の形の数式を数

式編集領域に表示するとともに，自然な形の数式には，数式の決定に必要な数値及

び文字を編集できる位置を表示する枠部を設け，該枠部に必要な数値及び文字を入

力する」ものであるのに対し，引用発明では，「簡単な入力操作」，「画面表示さ

れる数式も実際のイメージと同じ」にとどまり，数式を決定するための操作におけ

る「数式編集領域」，「枠部」等の構成について特定されていない点

４ 取消事由

(1) 相違点１についての判断の誤り（取消事由１）

(2) 相違点２についての判断の誤り（取消事由２）

(3) 本件補正発明の作用効果についての判断の誤り（取消事由３）
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(4) 審判における手続違背（取消事由４）

第３ 当事者の主張

１ 取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 相違点１に関する本件補正発明の特徴は，数式編集手段が「決定された数

式を分析」して数式データを「所定の書式に従って形成」すること，すなわち，使

用者が所定の書式や数式を直接入力する必要がない点にある。

(2) 他方，本件審決は，相違点１に関して，入力された数式を計算処理のため

に分析するのは普通のことであると判断している。しかしながら，その根拠となる

周知技術として引用するものは，使用者が数式計算の対象となり得る所定の形式を

そのまま入力するもの（甲２）や，既存の数式処理ソフトウェア「Mathematica」

のように独自の難解な記述言語に基づいて所望の数式を記述しなければならないも

の（甲３，４）や，関数電卓に関するものであるから，本件補正発明の前記特徴と

は無関係のもの（甲５，６）であって，いずれも，「入力された数式を計算処理の

ため分析すること」や数式データを「所定の書式に従って形成」することについて

何ら記載がない。

(3) したがって，相違点１に係る前記(1)記載の本件補正発明の特徴は，周知技

術ではなく，本件審決は，この点で周知技術の認定を誤るものである。むしろ，相

違点１に係る上記特徴は，本件補正発明の進歩性を十分に基礎付けるものである。

(4) なお，被告は，従前，引用例の図１記載の実施例を引用発明としてきたと

ころ，本件訴訟に至って初めて引用例が従来技術とするもの（乙１～７。数式を通

常の表現形式のまま画像データとして入力する方式）を新たな引用発明として差し

替えているが，新たな拒絶理由を付加するものであって，原告から特許庁における

審査段階又は審判段階での補正の機会を奪う，公正な主張とはいえず，このような

主張は認められるべきでない。

仮に，引用例が従来技術とするものを新たな引用発明として差し替えることが許
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されるとしても，これらには，「複数の数学記号が記憶されている数学記号テーブ

ル」，「数式編集手段」又は「一般数学的態様で表示される数式データに変換して

出力する数式処理手段」が存在せず，本件補正発明とは相違するが，これらの新た

な相違点は，いずれも周知技術であるとはいえない。また，被告が新たに周知例で

あると称して引用する乙１ないし７にも，これらの新たな相違点に関する技術は記

載されていないから，結局，相違点１が周知であることの例証になっていない。

〔被告の主張〕

(1) 甲２ないし６は，いずれも，「数式データを扱うデータ処理装置の技術分

野において，所定の書式に従って形成した数式データと操作者の要求に応じて該数

式データの表す数式の計算及びグラフ化の処理を行うこと，及び計算結果の出力を

表示すること」が周知の技術事項であることを示すために引用したものであり，

「入力された数式を計算処理のため分析すること」や数式データを「所定の書式に

従って形成」することを示すためのものではない。

(2) 本件補正明細書の記載（【００１８】，【００１９】，図３）によれば，

本件補正発明にいう「数式を分析」することとは，入力された数式を図３の流れ図

に従い数式処理手段の所定の書式に従うような文字列からなる数式データに変換す

ることと認められる。

そして，引用例には，「数式を通常の表現形式のまま画像データとして入力する

方式」が従来の技術として開示されているところ，当該方式において，「入力され

た数式を計算処理のため」に認識し，認識した数式データを用いて計算処理するこ

とは，周知の技術事項である（乙１～７）。このように，計算処理手段で計算処理

を行うためには，入力された数式を当該計算処理手段に固有の所定の書式に従って

形成する必要があるという技術常識を踏まえれば，入力された数式を計算処理のた

めに分析することは，普通のことである。

また，入力方法についても，甲２には，数式の所定の書式を「Integrate」等と

直接入力せず，ファンクションキーで「数式ブロック」を選択して「要素」に入力



9

する例や，マウス選択によるスイッチで入力する技術が開示されている。

(3) したがって，相違点１に係る本件補正発明の構成が普通のことであるとし

た本件審決の相違点１についての判断に，誤りはない。

２ 取消事由２（相違点２についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

(1) 相違点２に関する本件補正発明の特徴は，数式編集手段の操作においては

「自然な形の数式には，数式の決定に必要な数値及び文字を編集できる位置に表示

する枠部を設け，該枠部に必要な数値及び文字を入力する」ことであり，ここで

「数式の決定」にいう「数式」とは，分析されて計算の対象となる数式であるから，

単にグラフィックデータとして表示するためだけに用いられるデータではなく，枠

部を利用して数式を決定している点にある。

(2) 他方，本件審決が周知技術として引用する引用例は，単なる数式エディタ

のガイドブックであって，枠部を利用して計算の対象となる数式の決定を行うもの

ではない（甲８）か，入力の際に枠部が用いられるわけではないもの（甲２），あ

るいは本件出願の１年数か月前に研究会参加者のみに配布されたレアな学会論文で

あって単独で周知技術を認定することには無理があるもの（甲７，１５）である。

(3) したがって，相違点２に係る前記(1)記載の本件補正発明の特徴は，周知技

術ではなく，本件審決は，この点で周知技術の認定を誤るものである。むしろ，相

違点２に係る上記特徴は，本件補正発明の進歩性を十分に基礎付けるものである。

〔被告の主張〕

(1) 甲８の「スロット」には，自然な数式を作成するために，「自然な形の数

式には，数式の決定に必要な数値及び文字を編集できる位置に表示する枠部を設け，

該枠部に必要な数値及び文字を入力する」ことに関する周知の技術事項が開示され

ている。

甲２には，数学ソフトウェアの「関数ラボ」の数式の入力方法として，ファンク

ションキーで「数式ブロック」を選択し，「要素」に数値等を入力することが記載
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されているが，該「要素」は，「枠部」といえる。したがって，甲２は，上記の周

知の技術事項を裏付けている。

(2) 甲７における「ボックス」も，同様に「枠部」といえることは，原告も自

認するところである。そして，甲７は，社団法人情報処理学会の平成７年７月２０

日の研究報告であるから，本件の出願日（平成８年１２月９日）には，会員である

情報処理の専門家の間では広く読まれたといえる。

(3) したがって，相違点２に関する本件審決の認定に誤りはない。

３ 取消事由３（本件補正発明の作用効果についての判断の誤り）について

〔原告の主張〕

本件補正発明には，①自然な態様の表記による数式を，難解な記述言語を理解す

る必要なく容易に表記できるという効果，②数学的に自然な表記による数式を，既

存の文書編集アプリケーションで作成した書類に取り入れることで，同アプリケー

ションを資源として確保できるという効果，③数式の編集に要する時間が格段に短

縮されるという効果を有する。そして，引用発明及び周知技術（甲７技術を除

く。）からこれらの効果を予想することは，到底不可能である。

したがって，本件補正発明の効果を格別なものとはいえないと判断した本件審決

には，誤りがある。

〔被告の主張〕

原告の主張する①及び③の効果は，いずれも，引用発明又はこれに周知技術を適

用することにより，予想される範囲内のものである。②の効果は，「文書編集アプ

リケーションで作成した書類」が本件補正発明の発明特定事項となっていないので，

本件補正発明の効果とはいえず，また，引用発明も文書編集アプリケーションの数

式記述機能に依存する必要がないから，引用発明から予想される範囲内のものであ

る。

したがって，本件審決に誤りはない。

４ 取消事由４（審判における手続違背）について
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〔原告の主張〕

(1) 甲７は，「数式の決定」を行うために枠部を利用しているという点及び

「決定された数式を分析」している技術（甲７技術）を開示している点で，本件補

正発明との関係では重要な文献であり，甲７技術は，引用発明よりも本件補正発明

に近いと評価することが可能なものである。

(2) ところが，本件審決は，拒絶査定（甲１２）及び拒絶理由通知書（甲１

３）に記載のない甲７技術を初めて引用したため，原告は，甲７の存在について知

る機会や，意見を述べ，あるいは補正をする機会をまったく与えられなかった。こ

のように重要な文献を証拠に用いる以上は，手続の適正の観点から，拒絶理由通知

（特許法５０条）を発して，出願人（原告）に補正の機会を付与すべきであったが，

本件審決に当たって，そのような機会は与えられなかった。これは，特許法１５９

条２項に違反する。しかも，甲７は，研究会参加者のみに配布された入手困難な文

献であり，単独で周知技術を認定できるような文献とは到底いい得ない。

〔被告の主張〕

甲７技術は，周知技術であるところ，周知技術とは，当業者ならば当然知ってい

るはずの事項であるから，審査又は審判において周知技術について意見書提出や補

正の機会を与えなくても，当業者である出願人に対して不意打ちになることはない。

したがって，周知技術については，平成１４年法律第２４号及び平成１８年法律第

５５号による改正前の特許法１５９条２項が準用する同法５０条の適用はないと解

するのが相当である。

ゆえに，審判体において，周知技術について再度の拒絶理由通知をしたり補正の

機会を与えるべき義務は認められず，審判手続に原告の主張する違法はない。

第４ 当裁判所の判断

１ 本件補正発明について

(1) 本件補正発明は，前記第２の２(2)記載のとおりであるところ，本件補正明

細書（甲９～１１）には，発明の詳細な説明として，次の記載がある。
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ア 本件補正発明は，電子計算機を用いて，複雑な数式でも一般数学的に自然な

表記態様で表示することのできる数式編集システムに関するものであり（【０００

１】），従来，パーソナルコンピュータ等の電子計算機を用いて数学独特の数式を

画面上の数式編集領域等に記述するための数式編集システムが，①数学記号や数値

の各々に１行を割り当てるために数式編集領域上の表示が数学的表記たり得ず，学

習者の理解を阻害すること，②市販されている文書編集アプリケーションの数式記

述機能においては，数学記号をメニューからマウスで選択して画面上の文書編集領

域にドラッグして数式を作成するため，上記①同様の問題があるほか，数学記号を

グラフィックデータとして作成し，それらをマウスの操作により適当に配置すると

いう手間を必要とすること，③数学的に自然な態様で表記された数式の記述を一定

の書式に従った入力を解析してグラフィックデータとして出力することのできる

「Mathematica」のような数式処理ソフトウェアにおいては，当該ソフトウェア独

自の難解な記述言語をマスターしなければならないことといった欠点を有していた

ことから，これらの課題を解決するために考案されたものである（【０００２】～

【００１０】）。

イ 本件補正発明は，概ね，中央処理装置，数式編集手段，入力手段（マウス及

びキーボード等），表示手段（数式編集領域，英数字入力領域及び文書編集領域が

表示される。），数学記号が格納されている常時読出し可能な数学記号テーブル及

び所定の書式に従った文字列を解釈して一般数学的に自然な表記態様の数式データ

に変換する数式処理手段等からなる（【００１２】，図１，図５～９）。

ウ 前記数式編集手段は，数式を編集するための数式編集領域を表示手段上に設

け，操作者が所望の数学記号をメニューから選択することができ，入力手段から必

要な数値又は文字を入力することで，容易に所望の数式を編集できるようにするも

のである（【００１３】）。

エ 本件補正発明の操作者が，例えば積分式を解答として入力するため，上記数

式編集領域の「記号」メニューからインテグラル記号を選択すると，数式編集領域
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には同記号に併せて積分区間の上限及び下限並びに被積分関数等の数式を編集でき

る枠部が表示される（【００１６】）。そこで，操作者は，マウス又はキーボード

操作により，表示手段上に設けられた英数字入力領域に文字又は数字を入力するこ

とで，数式編集領域上の積分式の枠部にこれらの文字又は数字を表示して数式を作

成する（【００１７】，図５～７）。しかし，数式編集領域で作成した数式は，こ

のままでは一般数学的に自然な表記態様（例えば，積分式において，インテグラル

記号と積分区間を表す２つの数字又は文字が，行を意識して存在していないほどに

互いに最適な距離を保って表記されること。）たり得ない（【００１３】，【００

１４】）。

そこで，本件補正発明の操作者は，これまでに入力した数式を，一般数学的に自

然な表記態様にするために，数式編集領域のメニューから「データを更新」をマウ

スで選択する（【００１８】）。すると，数式編集手段は，数式編集領域で作成さ

れた数式に基づき，当該数式を，数式処理手段の所定の書式に従う記述態様の文字

列に変換する（【００１３】，【００１９】，図３）。なお，ここでいう文字列と

は，数字，アルファベット等の文字，括弧，アスタリスク，四則演算記号等の混合

態様によるものであり，それらの組合せで積分式等の数式を意味するものである

（【００１３】）。

オ 数式処理手段は，数式編集手段によって生成された所定の前記文字列からな

る数式データを受け取り，あらかじめ定められた手続に基づいてその文字列からな

る数式データを解釈して，一般数学的に自然な表記態様の数式データとして出力す

る。また，数式処理手段は，数式編集手段からの要求に基づいて，上記数式データ

の意味する数式の計算を行い，その計算結果を出力するほか，当該数式の定義域に

基づいてその数式を関数とみなし，グラフ化処理を行うこともできる（【００１

４】）。

カ そして，数式処理手段から出力された結果は，最終的に，表示手段上の文書

編集領域の所定の位置に，一般数学的に自然な表記態様やグラフにより記述される
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（【００１１】，【００２２】，図８，図９）。

(2) ところで，本件補正発明の特許請求の範囲には，数式編集手段が数式を

「決定」するものであり，かつ，そのようにして「決定」された数式は，やはり数

式編集手段により「分析」される結果，数式処理手段がこれを一般数学的態様で表

示される数式データに変換できるように所定の書式により形成された数式データに

形成される旨が記載されている。しかし，この「決定」及び「分析」の意義に関し

ては，上記特許請求の範囲の記載のみからは，必ずしも一義的に明らかとまではい

い難い。

そこで，本件補正明細書を参酌すると，前記(1)エのとおり，本件補正発明の操

作者は，マウス又はキーボード操作により，数式編集領域に現れた例えば積分式の

枠部に数字又は文字を表示して数式を作成するが，当該数式は，このままでは一般

数学的に自然な表記態様とはいえないことから，これを一般数学的に自然な表記態

様にするために，数式編集領域のメニューから「データを更新」をマウスで選択す

ると，数式編集手段は，数式編集領域で作成された数式に基づき，当該数式を，具

体的には【００１９】及び図３に従って，数式処理手段の所定の書式に従う記述態

様の文字列に変換することとされている。

したがって，上記特許請求の範囲中の「決定」とは，数式編集領域上で編集され

た数式を確定して数式編集手段に入力することを意味するほか，「分析」とは，こ

のようにして「決定」（すなわち入力）された数式を，数式編集手段が，数式処理

手段の所定の書式に従う記述態様の文字列からなる数式データに変換することを意

味するものと解するのが自然である。

(3) また，本件補正発明の特許請求の範囲には，「該数式編集手段によって数

式を決定するための操作においては，数式に必要な数学記号の選択に応じて，自然

の形の数式を数式編集領域に表示するとともに，自然な形の数式には，数式の決定

に必要な数値及び文字を編集できる位置を表示する枠部を設け，該枠部に必要な数

値及び文字を入力する」と記載されている。したがって，ここにいう「枠部」は，
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数式を決定するための操作によって表示された自然な形の数式に設けられたもので

あって，数式の決定に必要な数値及び文字を編集できる位置を表示して必要な数値

及び文字が入力されるものであるといえる。

そして，枠部の意義に関する上記の理解は，上記発明の詳細な説明欄の記載とも

一致する（【００１６】，【００１７】，図５～７）。

２ 取消事由１（相違点１についての判断の誤り）について

(1) 本件審決が認定した相違点１は，前記第２の３(2)ウに記載のとおりである

が，そのうち，「所定の書式に従って形成した数式データと操作者の要求に応じて

該数式データの表す数式の計算及びグラフ化の処理を行うこと」及び「計算結果の

出力を…表示すること」が周知技術であることについては，当事者間に争いがない。

(2) 原告は，相違点１のうち，「決定された数式を計算処理のため分析するこ

と」に関する本件補正発明の特徴について，数式編集手段が「決定された数式を分

析」して数式データを「所定の書式に従って形成」すること，すなわち，操作者が

所定の書式や数式を直接入力する必要がない点が，本件補正発明の進歩性を基礎付

けるものである旨を主張する。

(3) ところで，特開平３－１０３９６２号公報（乙１）は，例えば原稿紙面の

文字列・数式列等を画像入力機で画像情報として読み取り，内蔵の文字認識手段に

てパターンマッチング法により文字列・数式として文字認識を行う結果，キーボー

ドで入力された数式と同様に扱われて画面上に表示され，計算が実施できる技術を

開示している。

特開平２－４７７８７号公報（乙２）は，手書きにより数式を入力すると，その

数字及び記号を含む文字をストローク方式等により認識し，これらを数式として認

識されるように文字列として抽出し，更に，数式の終結を指示する文字が入力され

るとこれを認識して当該数式の演算を実行して画面上に当該数式及び計算結果を表

示する技術を開示している。

特開平１－３０２４８４号公報（乙３）は，例えば手書きによる数字及び記号を
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含む文字からなる数式を，その座標の集合に基づき内蔵の文字認識手段及び関数認

識手段が認識し，その結果に基づいて当該数式を所定のコード列で出力するととも

に，当該数式に従って計算を行い，ディスプレイ上に当該数式及び計算結果を表示

する技術を開示している。

特開平１－２５０１６５号公報（乙４）は，手書きにより数式を入力すると，内

蔵の認識手段がこれを文字あるいは数式的に意味のある直線として認識し，内蔵の

数式処理手段がこれをコード化して数式データに変換して演算処理し，表示装置上

に当該数式及び計算結果を表示する技術を開示している。

特開平１－１３０２９１号公報（乙５）は，手書きにより文字及び記号等を入力

すると，内蔵の認識手段がこれを特定の形式のデータとして認識した上で，演算手

段が計算を行えるように特定のコード列に変換して出力し，表示手段上に当該数式

及び計算結果を表示する技術を開示している。

(4) 以上によれば，乙１ないし５の各文献は，いずれも，数式データを扱うデ

ータ処理手段の使用に当たり，操作者の利便性に配慮した入力手段により入力

（「決定」）された数式に関する情報を認識した上で，計算のために所定の形式に

変換（「分析」）し，これに基づいて当該数式及び計算結果を表示画面上に表示す

る技術を開示している。これらによれば，入力された数式を計算処理のため分析す

ること並びに数式及び計算結果を表示画面上に表示する技術は，本件の出願日（平

成８年１２月９日）当時において，周知であったといえるから，本件補正発明にい

う数式編集手段が「決定された数式を分析」して数式データを「所定の書式に従っ

て形成」し，更にその数式及計算結果を表示画面上に表示することは，周知技術で

あるといえる。

(5) 次に，引用発明は，前記第２の３(2)ア記載のとおりであるが，これは，ア

イコンテーブルを用いて表示記号を入力可能とする（表示記号データ入力手段）こ

とで，入力手段を効率化するほか，入力された数式をデータ記憶領域にコード形式

で記憶し，このコード形式のデータを基にパターン生成手段によって実際のイメー
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ジと同じ（一般数学的に自然な表記態様）に数式を表示手段上の特定の位置に画面

表示するものである。すなわち，引用発明は，数式を通常の表現形式のまま画像デ

ータとして入力する方式では，数式の修正時の操作が煩雑となり，また，入力され

た数式を解析する場合に，まず画像のパターン認識をしなければいけなかった点を

効率化すべく（甲１の２頁右上欄１９行～左下欄４行参照），アイコンテーブルを

用いた入力手段としたものであり，入力された数式をデータ記憶手段に記憶するた

めには，上記周知技術と同様に，数式に関する情報をコード形式にする必要がある。

そして，引用発明に関して，入力（「決定」）された数式に関する情報を認識し

た上で，これを計算のための所定の形式に変換（「分析」）する前記周知技術を採

用し，もって当該数式を一般数学的に自然な表記態様で表示手段上の特定の位置

（例えば，文書編集領域）に画面表示することには何ら困難性は見当たらず，これ

は，容易に想到可能である。よって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

(6) これに対して，原告は，被告が訴訟段階に至って乙１ないし５記載の技術

を新たな引用発明として差し替えており，新たな拒絶理由を付加するものであるな

どと主張する。しかしながら，乙１ないし５は，いずれも，周知技術を説明したも

のであって，新たな引用発明として差し替えたものでないことは，明らかである。

また，上記周知技術の内容と引用例の記載に照らすと，本件審決及びその手続にお

いてこれらの文献を指摘しなかったからといって，そのことにより本件審決の手続

が違法となるものでもない。

したがって，原告の上記主張及びこれに立脚する主張は，いずれも採用できない。

(7) 小括

よって，原告主張の取消事由１は理由がない。

３ 取消事由２（相違点２についての判断の誤り）について

(1) 原告は，相違点２に関する本件補正発明の特徴について，枠部を利用して

数式を決定している点が，本件補正発明の進歩性を基礎付けるものである旨を主張

する。
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(2) ところで，甲８は，ワードプロセッサー・ソフトウェアであるマイクロソ

フト社の「ワード」の機能の１つである数式エディタのガイドブックである。

そして，甲８には，「「テンプレート」とは，数式作成のためのひな型で，数学

記号と空白スロットから構成されています。数式を作成するには，まずテンプレー

トを挿入し，空白スロットに記号や文字を入力します。また，テンプレートのスロ

ットに別のテンプレートを挿入すると，複雑な数式が容易に作成できます。テンプ

レートを挿入すると，カーソルは最初に入力する空白スロットへ自動的に移動しま

す。」，「テンプレートのスロットでは，入力した文字や記号の書式は自動的に設

定されます。」との記載があるほか，「テンプレートパレット」の説明として数式

に用いられる各種の記号が掲載されており，これらのパレットから選択することで，

これらの記号を数式エディタのウィンドウ（画面）上に挿入することができ，特に，

テンプレートパレットから挿入された記号については，空白スロットに数字又は文

字を入力できるようになっている旨が記載されている。

以上の記載によれば，甲８技術は，テンプレートパレットからの選択によりウィ

ンドウ上に表示される数式に用いられる記号に，スロットと称する枠部を設け，当

該スロットに数式の決定に必要な数値及び文字を入力することで数式を作成する技

術であって，本件補正発明にいう「枠部」に関する技術と技術思想及び内容を同じ

くするものである。そして，甲８に係る「ワード」がかねてより広く用いられてい

ることは，当裁判所に顕著であるから，甲７その他の文献に記載の技術を参照する

までもなく，当該技術（甲８の刊行は平成５年１１月５日）は，本件の出願日（平

成８年１２月９日）当時，周知であったといえる。

(3) 他方，引用発明（甲１）は，数式記号の入力表示方式と題する発明であり，

数式を通常用いられる表現形式に近い形で入力・表示することを目的とするもので

あるから，引用発明に数式を入力するための構成として，前記周知技術を採用し，

必要な数値や文字の編集位置を示す「枠部」を設けるようにすることは，当業者が

容易に想到できたことである。
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(4) したがって，相違点１に関して，同じ技術分野に属する上記周知技術を引

用発明に組み合わせることには何ら困難性は見当たらず，これは，容易に想到でき

るものであり，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない。

(5) これに対して，原告は，甲８技術が枠部を利用して計算の対象となる数式

の決定を行うものではないから，周知技術とはいえない旨を主張する。しかしなが

ら，原告の主張に係る数式の「決定」の意義は，前記のとおり数式を分析及び計算

のために入力することであるところ，この点は，前記相違点１に関する判断から明

らかなとおり，それ自体周知技術であるばかりか，相違点２に関する構成とは別個

の技術である。したがって，原告の上記主張は，相違点２に関して，甲８記載の技

術が周知技術であるとの認定を何ら妨げるものではなく，採用できない。

(6) 小括

よって，原告主張の取消事由２も理由がない。

４ 取消事由３（本件補正発明の作用効果についての判断の誤り）について

(1) 原告は，本件補正発明には，①自然な態様の表記による数式を，難解な記

述言語を理解する必要なく容易に表記できるという効果，②数学的に自然な表記に

よる数式を，既存の文書編集アプリケーションで作成した書類に取り入れることで，

同アプリケーションを資源として確保できるという効果，③数式の編集に要する時

間が格段に短縮されるという効果がある旨を主張する。

(2) しかしながら，引用発明は，アイコンテーブルからの選択により，通常用

いられる表記形式による数学記号を指定して数式を入力するものであって，自然な

態様の表記による数式を，難解な記述言語を理解する必要なく容易に表記できるも

のであるから，前記①の作用効果を備えているといえる。また，前記③の作用効果

は，このような引用発明に周知技術を適用することで予想できる範囲内のものであ

る。したがって，上記①及び③に関して，本件補正発明の有する作用効果が格別な

ものであるとはいえない。

また，前記②の作用効果については，そもそも本件補正明細書には何ら記載がな
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いばかりか，例えば「ワード」に関する甲８技術からも予想できる範囲内のもので

ある。

(3) 小括

よって，原告主張の取消事由３も理由がない。

５ 取消事由４（審判における手続違背）について

(1) 原告は，本件補正発明との関係では重要な文献である甲７が拒絶査定及び

拒絶理由通知では引用されず，本件審決に至って初めて引用されたことが手続違背

である旨を主張する。

(2) ところで，甲７は，画面上に表示された枠部を利用して数式を決定する技

術について記載した文献であるところ，本件に関する拒絶査定（甲８技術を周知技

術として指摘している。）及び拒絶理由通知書には何ら記載がなく，本件審決にお

いて，相違点２に関して枠部を利用した技術の周知性を裏付けるものとして初めて

引用されたものである。

しかしながら，甲８を含むその他の文献から，本件補正発明の相違点１及び２の

いずれに関する特徴についても周知技術であることを認定できることは，前記のと

おりである。したがって，甲７は，甲８を補強するために示されたにすぎないもの

というべきであって，異なる拒絶理由を構成する文献とはいえず，これが本件審決

よりも前に示されなかったからといって，本件審決を取り消すほどの違法性はない。

(3) 小括

よって，原告主張の取消事由４も理由がない。

６ 結論

以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。

    知的財産高等裁判所第４部

         裁判長裁判官     滝   澤   孝   臣
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            裁判官     高   部   眞 規 子

            裁判官     井  上   泰   人


