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ビジネス関連発明における進歩性の検討

Ⅰ．はじめに（1）

　「ビジネス関連発明」は，「ビジネス方法特許」とも
称されるが（2），端的にいえば，「コンピュータを利用
したビジネス方法に関する発明」といえる。すなわち，
①「ビジネス方法」に関するものである点と，②その
方法を，ソフトウエアにより，コンピュータを利用し
て，ネットワークなどを介して，具体的に実現する点
が，「ビジネス関連発明」の特徴的な部分であるとい
える（3）。なお，「ビジネス方法」とは何であるかが問
題となるが，それは，基本的には「人為的取決め等」
の業務処理の手順をいうものと理解される（4）。
　ビジネス関連発明に相当するものは，日本において
も 1990年代には特許出願がなされていたとされる（5）。
しかし，米国において，1998年の連邦巡回控訴裁判
所（CAFC）の判決（6）が，金融商品に関するビジネス
関連発明の特許性を明確に認めたことにより一躍注目
された（7）。その結果，2000年に入ると，日本の特許
庁においても，急速に出願数が増加した（8）｡
　しかし，それとともに特許査定率は急速に低下し，
現在もなお，ビジネス関連発明は，他の技術分野の発
明に比べて特許査定率が低い状況が続いている（9）。
　その要因として，ビジネス関連発明の技術分野は，
他の分野に比べて，①「発明」であること（発明性），
及び，②「進歩性」があることが認められ難いことが
挙げられる。
　この「発明性」と「進歩性」は，ビジネス関連発明
を考える上で欠くことのできない論点であろう。
　まず，ビジネス関連発明とは，ビジネスの方法をソ
フトウエアを用いてコンピュータやネットワークを介
して具体的に実現するものである。そうでなければ，
単なる人為的な取決めなどを描写したにすぎないこと
になり，およそ自然法則を利用したものとはいえない
ことになる。したがって，ビジネス関連発明が発明性
を有するためには，ソフトウエア関連発明と同様に，
ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用
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いて具体的に実現されており，自然法則を利用したも
のといえる必要がある（10）。
　また，ビジネス関連発明については，後述するよう
に「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」に関する
審査基準に基づいて審査がされることとされており，
ビジネス関連発明が進歩性を有するためには，コン
ピュータ・ソフトウエア関連発明に対して設けられた
特別の基準をクリアする必要がある。
　本稿では，上記 2つの主要な論点のうち「進歩性」
に焦点を絞り，ビジネス関連発明の「進歩性」につい
て判断された本件事案を中心に，ビジネス関連発明の
「進歩性」について検討する。

Ⅱ．ビジネス関連発明の進歩性
1．ビジネス関連発明に適用される審査基準

　ビジネス関連発明は，コンピュータを利用したビジ
ネス方法に関する発明であり，一般にコンピュータ・ソ
フトウエア関連発明の一形態として捉えられている（11）。
　そのため，特許庁において，ビジネス関連発明に関
する審査は，審査基準の一般的な規定に基づいて行わ
れるほか，「コンピュータ・ソフトウエア関連発明」
関する審査基準（12）に基づいて行われる（13）。
　なお，ビジネス関連発明自体については，特別の審
査基準はないが，審査基準を補足するものとして，特
許庁は，そのホームページにおいて，「Q＆ A」（14）や，
事例集（15）を示している。

2．進歩性に関する審査基準

　ビジネス関連発明を含め，発明について「進歩性」
が認められるかどうかの審査基準の考え方及び具体的
な判断手順は，以下のとおりである。
　まず，請求項に係る発明の要旨と引用発明の要旨と
を認定した後，請求項に係る発明と（主たる）引用発
明との対比をし，一致点及び相違点を明らかにする。
相違点に係る構成が，ほかの引用発明に開示されてい
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るかどうかを認定する。そして，請求項に係る発明が，
引用発明からの最適な構成の選択，設計変更，単なる
寄せ集めであるか，また，引用発明の内容に請求項に
係る発明に想到する動機づけがあるか，さらに，進歩
性の存在を肯定的に推認できるような有利な効果が請
求項に係る発明にあるか，などを検討する。その結果，
請求項に係る発明の進歩性の存在を否定し得る論理の
構築ができた場合には，当該発明は進歩性がないと判
断する（16）。
　ビジネス関連発明については，さらに，コンピュー
タ・ソフトウエア関連発明に特有な考え方が加わるが，
その中で特に重要なものを挙げる。
（1）当業者

　審査基準においては，一般に「当業者」を「複数の
技術分野からの『専門家からなるチーム』として考え
た方が適切な場合もある」とされる（17）。
　この点は，ビジネス関連発明において顕著であり，
ビジネス関連発明を創出するためには，通常，①その
ビジネスに関する専門知識と，②コンピュータ技術に
関する専門知識の双方が必要であり，これらの複数の
技術分野の専門知識が不可欠である（18）。
　このようなことから，ビジネス関連発明における「当
業者」とは，「そのビジネスの分野及びコンピュータ
技術分野の両分野における出願時の技術水準にあるす
べての知識（例えば，そのビジネスの専門知識，一般
常識，システム化技術）を自らの知識とすることがで
き，研究，開発のための通常の技術的手段を用いるこ
とができ，かつ，設計変更などの通常の創作能力を発
揮できる者」をいうとされる（19）。
（2）発明の要旨の認定

　審査基準においては，ビジネス関連発明を含め，コ
ンピュータ・ソフトウエア関連発明において発明の要
旨を認定する場合，「人為的取決め等とシステム化手
法に分けて認定するのは適切ではなく，発明を全体と
して捉えることが求められる」とされる（20）。
　それは，ビジネス関連発明は，人為的取決め等をシ
ステム化手法を用いてコンピュータシステムとしたも
のであるから，人為的取決め等とシステム化手法とに
分離して，その要旨を認定したのでは，人為的取決め
等とシステム化手法との一方についてのみ着目して進
歩性の有無の判断が行われてしまい，両者が不可分に
結合しているビジネス関連発明が引用発明に基づいて
容易に発明をすることができたかどうかという判断に

誤りが生じるおそれがあるからであるとされる（21）。
（3）組合せの容易性

　審査基準においては，複数の発明を組み合わせるこ
とについての動機づけが認められるかどうかの一要素
として，それぞれの発明の技術分野の近接性が問題と
される。
　しかし，ビジネス関連発明を含め，コンピュータ・
ソフトウエア関連発明の技術分野においては，システ
ム化手法自体は普遍性のあるものであることから，異
なる分野間の組合せ，転用が一層容易とされて，進歩
性が認められ難くなる傾向がある（22）。
　審査基準においても，「所定の目的を達成するため
にある分野に利用されている方法，手段等を組み合わ
せたり特定の分野に適用したりすることは，ソフトウ
エアの技術分野では普通に試みられていることであ
る。したがって，種々の分野に利用されている技術を
組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当
業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから，組
合せや適用に技術的な困難性（技術的な阻害要因）が
ない場合は，特段の事情（顕著な技術的効果等）がな
い限り，進歩性は否定される」（23）とされている。

3．ビジネス関連発明の進歩性の評価について

　ビジネス関連発明の進歩性の判断においては，ビジ
ネス関連発明特有の問題点がある。それは，ビジネス
関連発明には，ビジネス方法の内容としての人為的取
決めという非技術的な要素が含まれることに起因し，
「この非技術的な部分については，特許公報のような
形式では先行技術が文献化されていないことが，むし
ろ通常である。したがって，このような発明の非技術
的な要素に相当する具体的構成を開示した先行文献を
容易に発見することができないために，従来の判断手
法をそのまま適用したのでは，進歩性を否定できない
場合が多い」（24）とされる。それでは，ありふれたビ
ジネス方法に特許が付与され，特定個人に独占される
ことになりかねないという指摘もある（25）。
　この問題点を打開するため，ビジネス関連発明の進
歩性判断に関し，「先行文献に開示されたものとの相
違点が取決めの違いにのみにある場合，ビジネス方法
の内容としての人為的取決めを実現するのに特に適し
た技術的手段を伴っていない場合は，直ちに進歩性が
否定されることになる。そして，その取決めの実現に
特に適した技術的手段を伴っている場合には，その取
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決めを含めて全体的に評価することになるが，その場
合においても，取決めの珍奇さだけに着目せず，引用
発明の組合せに『技術的な阻害要因』がなければ進歩
性を否定されることになる」（26）という見解がある。
　この見解によると，ビジネス関連発明の進歩性が肯
定されるのは，人為的取決めを実現するのに特に適し
た技術的手段を伴っており，かつ，引用発明の組合せ
に「技術的な阻害要因」がある場合ということになり，
「技術的な阻害要因」がビジネス関連発明の進歩性を
評価する上で重要な要素であるといえる。
　なお，審査基準に規定されているように，「技術的
な阻害要因」がなくても，例えば引用発明の組合せか
らは想到し得ないような顕著な効果を生じる等の「特
段の事情」がある場合も進歩性が認められる可能性は
あるであろう。

4．進歩性の判断に影響する「阻害要因」

　ビジネス関連発明を含め，コンピュータ・ソフトウ
エア関連発明では，上述のように，種々の分野に利用
されている技術の組合せや特定の分野への適用は，技
術的な阻害要因がない場合は，顕著な効果が認められ
るなどの特段の事情がない限り進歩性は否定されると
されている。逆に言えば，技術的な阻害要因があれば，
組合せや適用が容易ではないとされ，進歩性が肯定さ
れるのである。このように，ビジネス関連発明におい
ては，技術的な阻害要因の有無が重要であることから，
次に阻害要因について検討する。
　一般に「技術的な阻害要因」とは，種々の分野に利
用されている技術の組合せや特定の分野への適用にお
ける技術的な困難性をいう。審査基準では，阻害要因
について，引用発明の適格性に関する観点から，「刊
行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨
げるほどの記載があれば，引用発明としての適格性を
欠く」と規定されている（27）。
　この審査基準の記載のみからでは，具体的な事例を
想定しにくいが，特許庁審判部は，「阻害要因とは動
機づけの不存在といった消極的な要因ではなく，引用
発明どうしを組み合わせると，その技術的な前提条件
が破綻してしまう，組み合わせると取り返しのつかな
いデメリットが生じることが技術常識として知られて
いる，あるいは技術課題の解決方向が逆になるという
ような引用発明どうしを組み合わせることが当業者に
とって想定され得ないものをいうものである。」との

見解を示している（28）。
　裁判例では，刊行物中の記載のみならず，第 1引用
発明に対する他の引用発明の適用を阻害する種々の要
因（例えば，技術的な阻害要因や，動機付けがないこ
と（課題，機能，技術分野が異なる等）など）につい
て検討し，その結果に応じて進歩性の有無を判断する
ことが従来から行われており，そのような判決例が多
数ある。その多くは，適用を阻害する要因がないか，
適用を阻害するほどの要因でなければ，適用は可能で
あるとして進歩性を否定するものであるが，第 1引用
発明に他の引用発明を適用すれば本願発明の構成にな
る場合であっても，これらの引用発明に適用を妨げる
要因があるときは適用することはできないとして，進
歩性を否定した審決を取り消した事例もある。このよ
うな事例における引用発明を，特許庁審判部は，例え
ば下記のように類型化できるとしている（29）。

　a． 第 1引用発明に適用すると，第 1引用発明本来
の目的に反するものとなるような他の引用発明。

　b． 第 1引用発明に適用すると，第 1引用発明が機
能しなくなる他の引用発明。

　c．�第 1引用発明がその適用を意図しておらず，採
用することがあり得ないと考えられる他の引用
発明。

　d．�第 1引用発明に適用して達成しようとする課題
に関して，作用効果が他の実施例より劣る例と
して記載された発明であり，当業者として，通
常は適用を考えない他の引用発明。

　
　ここで，ビジネス関連発明における「技術的な困難
性」又は「阻害要因」について，特許庁は，
　　 「例えば，ビジネス関連発明の進歩性を判断する
場合，異なる産業分野の複数のビジネス方法に基
づいて，当業者が請求項に係る発明（情報処理装
置）を容易に想到できたか否かの論理づけを試み
ることがあります。このような場合，複数のビジ
ネス手法に基づいて情報処理装置の構築や設計変
更を行うことに，システム設計の観点からみた困
難性（技術的困難性）がないとの論理づけができ
れば，通常，進歩性は否定されます。」

と述べている（30）。
　このような特許庁の見解からは，ビジネス関連発明
における「阻害要因」とは，「システム設計の観点か
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らみた困難性」をいうものと理解される。このような
観点を踏まえた上で，ビジネス関連発明においても，
種々の分野に利用されている技術の組合せや特定の分
野への適用に際し，一方の技術が他方の技術に対して
上記類型 aから dまでのいずれかに該当する場合に
は，技術的な阻害要因があると認められ，進歩性が肯
定されるのではないかと考えられる（31）。
　本件事案は，ビジネス関連発明に該当する本件発明
の進歩性判断において，主たる引用発明に他の公知文
献に記載の技術を適用することが容易であると判断し
た無効審決を覆した事案であり，ビジネス関連発明に
おける阻害要因を考察する上で参考になるのではない
かと考える。

Ⅲ．本件事案の検討（32）

1．事案の概要

　本件は，「認証方法および装置」（特許第 3207192号）
の発明に係る特許権者である原告（被請求人）が，被
告（請求人）の無効審判請求（無効 2005-80099号）
について，特許庁により，進歩性がないことを理由と
して本件特許を無効とする旨の審決がされたため，同
審決の取消しを求めた事案である。
　原告の審決取消事由は，主として，いわゆる独立項
である請求項 1及び 7に係るところ，本判決は，請求
項 1に係る審決取消事由について理由があるとし，本
件審決を取り消している。そこで，以下，請求項 1に
係る発明（以下「本件発明 1」という。）に係る判示
に限定して，本判決を紹介する。

2．本件発明 1の概要

　本件発明 1は，携帯電話に通信回線を介してバー
コードを送信し，そのバーコードにより個人認証を行
う認証方法および装置に係るものである。以下に，本
件発明 1（訂正請求後のもの）を分説する。

　本件発明 1の理解を容易にするため，本件特許第
3207192 号に係る公報（以下「本件公報」という。）
の本件発明 1の実施形態の記載及び【図 1】に基づき
本件発明 1を簡単に説明する。

本件発明 1の構成要件

A
携帯電話に表示されるバーコードを使用した認
証方法であって，

B

認証装置が，認証要求者の顧客である被認証者
の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認
証者の携帯電話から通信回線を通じて受信する
ステップと，

C

前記認証装置が，前記被認証者の顧客データが
顧客データベースに記録されているか否かを判
定するステップと，

D

前記認証装置が，前記被認証者の顧客データが
前記顧客データベースに記録されていたとき
に，前記被認証者に固有のバーコードを生成す
るステップと，

E

前記認証装置が，該バーコードを前記被認証者
の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送
信すると共に，該バーコードをバーコードデー
タベースに記憶させるステップと，

F

前記認証装置が，被認証者によって携帯電話に
表示されて提示され，且つ認証を求める認証要
求者のバーコード読み取り装置で読み取られて
認証を求める認証要求者から通信回線を通じて
送信されてきたバーコードを受信するステップ
と，

G

前記認証装置が，該受信したバーコードが，前
記バーコードデータベースに記録されている
バーコードと一致するか否かを判定するステッ
プと，

H

前記認証装置が，受信したバーコードが前記
バーコードデータベースに記憶されていたとき
に，当該バーコードを携帯電話により提示した
被認証者を認証する旨の信号を前記認証要求者
に通信回線を通じて送信するステップと，を備
えている，認証方法。

特許第 3207192 号に係る特許公報の【図 1】
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　本件発明 1は，①認証システムの運営者の顧客管理
用サーバである「認証装置 100」，②店舗で買い物を
する顧客（＝被認証者。システムに登録済み）の「携
帯電話 200」（バーコード送受信端末），及び，③シス
テムに加盟する「店舗 300」（＝認証要求者）からなる。
　本件発明 1のビジネス方法は，簡単にいえば，コン
ビニエンスストアなどの店舗（認証要求者）で買い物
をしようとする顧客（被認証者）が，携帯電話で認証
システム（認証装置）に連絡し，バーコードを携帯電
話に送信してもらい，携帯電話に表示されたバーコー
ドを，買い物をする店舗のバーコード読取り装置によ
り読み取らせ，その読み取られたバーコードと，認証
システムの顧客情報とを照合することにより，顧客を
特定するというものである。
　ここで，本件公報の発明の詳細な説明の発明の実施
の形態に即して，本件発明 1の仕組みをもう少し詳し
く説明すると次のとおりである。
　
　① 　「認証装置 100」は，顧客からの要求に応じて，
「顧客データベース（顧客 DB）112」に登録され
た顧客の「携帯電話 200」に対して，当該顧客
に固有にバーコードを生成して送信するととも
に，「バーコードデータベース（バーコード DB）
122」に，顧客に送信したバーコードを保存する。

　② 　顧客は，「店舗 300」で買い物をする際に，「携
帯電話 200」の表示装置にバーコードを表示させ，
店舗の「バーコード読取装置 302」で読み取らせ
る。

　③ 　読み取られたバーコードは，「認証装置 100」
に送信され，「バーコードデータベース 122」に
保存されているものと照合される。

　④ 　照合が OKであれば，バーコードを提示した顧
客は，「認証装置 100」に登録されている顧客で
あることが認証される。

　
　本件発明 1に係る認証方法は，例えば，レンタルビ
デオ店等での会員認証や，買い物額に応じてキャッ
シュバックを行う会員サービスのための顧客認証など
に用いることができる。

3．無効審決のポイント

　本件無効審決は，本件発明 1は，下記の証拠のうち，
甲第 3号証（以下「引用発明 2」という。）を主たる

引用発明として，甲第 2号証，甲第 4号証に基づいて
容易に発明をすることができたものであるとした。な
お，甲第 1号証（引用発明 1）は認証コードの入力方
法に係る周知技術としてのみ用いられている。

記
甲第 1号証：特開平 10-69553 号公報（引用発明 1）
甲第 2号証：�「日経ビジネス」2000 年（平成 12 年）4

月 24 日号所収の「特集『ケータイ』日
本の世紀」（28 ～ 40 頁）と題する記事

甲第 3号証：特開 2000-10927 号公報（引用発明 2）
甲第 4号証：特開平 10-13695 号公報

（1）甲第 3号証記載の引用発明 2の構成

　引用発明 2は，ローカルエリアネットワーク（LAN）
サービスの提供を正規の利用者に対してのみ許可する
ことを目的とした認証装置に係る発明である。
　次の甲第 3号証の公開特許公報の【図 1】が，引用
発明 2の実施の形態についてのブロック図である。

　このブロック図にあるように，引用発明 2は，①
「ネットワークサービス 5」，②「一時的なパスワード」
を生成し，かつ利用者の認証を行う「認証装置 3」，
③認証装置 3に「一時的なパスワード」の生成・送
信を求める「利用者 PHS端末 1」，④「一時的なパス
ワード」を用いて，ネットワークに接続する「利用者
PC2」，及び，⑤ネットワークに接続するための「リモー
ト接続装置 4」から構成されている。
　この引用発明 2における認証方法を概説すると，以
下の通りである。

引用発明 2（特開 2000-10927 号）の【図 1】
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　① 　認証装置には，ネットワークの利用者の PHS

端末の電話番号，認証装置用のパスワード，及び，
リモート接続 IDが登録されている。

　② 　利用者が，PHS端末から電話番号と認証装置
用のパスワードを認証装置に送信すると，認証
装置は「一時的なパスワード」を生成して，PHS

端末に返信する。
　③ 　利用者は，利用者 PCから，リモート接続 IDと，
認証装置から受信した「一時的なパスワード」を
入力して，リモート接続装置にネットワークへの
接続を要求する。

　④ 　ネットワークへの接続の要求を受けたリモート
接続装置は，「一時的なパスワード」について，
認証装置に利用者の認証を要求する。

　⑤ 　認証装置は，リモート接続装置から送信された
「一時的なパスワード」が，リモート接続 IDで
特定される利用者に発行した「一時的なパスワー
ド」と一致するかどうかを判断する。

　⑥ 　「一時的なパスワード」が一致する場合に，ネッ
トワークサービスの利用が許可される。

　
　引用発明 2の構成を，本件発明 1の構成要件 A～
Hに対応させて分説したものは，次のとおりである。

（2）甲第 2号証について

　甲第 2号証の日経ビジネス 2000年 4月 24日号 29

頁には，概ね以下の内容が記載されている。
　
　　 「携帯電話の購入者〔＝本件発明 1における被認
証者に相当する。〕に個人を識別するためのバー
コードが与えられる。店舗〔＝本件発明 1にお
ける認証要求者に相当する。〕において，携帯電
話の画面にバーコードを表示させ，当該バーコー
ドを店舗のバーコードリーダで読み取ることによ
り，決済を可能にする。」

（3）本件発明 1と引用発明 2の対比

＜一致点＞

　本件審決によれば，本件発明 1と引用発明 2との一
致点を説明すると，次のとおりである。
　
　① 　引用発明 2の「利用者」は，本件発明 1の店舗
の利用に相当するネットワーク資源の利用の際に
おいて，認証を受ける者であり，本件発明 1の「被
認証者」に相当する。

　② 　引用発明 2において，本件発明 1の「店舗」に
相当するネットワーク資源を提供する者が，本件
発明 1の「認証要求者」に相当する。

　③ 　引用発明 2の「認証装置」，「PHS番号」，「PHS

端末」，「PHS公衆回線」，「判断結果」は，それぞれ，
本件発明 1の「認証装置」，「発信者番号」，「携帯
電話」，「通信回線」，「被認証者を認証する旨の信
号」に相当する。

　④ 　引用発明 2の「一時的なパスワード」は，本件
発明 1の「バーコード」とは認証手段としては相

f

認証装置 3が，利用者 PC2に入力されてリモー
ト接続装置 4に受信された一時的なパスワード
を，リモート接続装置 4から受信する（図 2の
符号 19～ 21）

g

認証装置 3が，受信した一時的なパスワードが，
利用者に発行した情報（保存されている情報）
と一致するか判断する（図 2の符号 22）

h

認証装置 3が，受信した一時的なパスワードが，
利用者に発行した情報と一致したときに，当該
利用者を正しいと判断し，その旨をリモート接
続装置 4に通知する（図 2の符号 23）

引用発明 2の構成

a
利用者 PC2から入力される一時的なパスワー
ドを使用した認証方法

b

認証装置 3が，利用者 PHS端末 1の PHS番号
を含む，一時的なパスワードの要求を，利用者
PHS端末 1から PHS公衆回線を通じて受信す
る（図 2の符号 13）

c
認証装置 3が，PHS番号及びパスワードが登
録情報と合致するか確認する（図 2の符号 14）

d
認証装置 3が，登録情報が合致したときに，一
時的なパスワードを生成する（図 2の符号 17）

e

認証装置 3が，一時的なパスワードを利用者
PHS端末 1に通知し（図 2の符号 17），当該一
時的なパスワードを保存する（明示的な記載は
ないが，図 2の S21，23の記載より保存して
いることは明らか）
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違するが，いずれにおいても，何らかの認証コー
ドが認証装置で生成され，被認証者に送信され，
それが認証要求者からの利用者の認証に用いられ
る点においては，一致する。

　⑤ 　引用発明 2の「認証装置」は，本件発明 1の「バー
コード」に相当する認証用コードとしての「一時
的なパスワード」及び「ユーザ ID」を記憶する
手段を（明示はないが）備えているはずであるか
ら，本件発明 1の「バーコードデータベース」と
一致する。

　
＜相違点＞

　本件審決は，一方，本件発明 1と引用発明 2との相
違点として，相違点 1から 4までを挙げるが，相違点
1が本件の主たる争点であるので，相違点 1のみを挙
げると，相違点 1は，さらに次の相違点 1－①及び 1

－②に分けられる。

　1－① 　引用発明 2では，認証用コードが「一時的
なパスワード」であるのに対して，本件発明
1では「バーコード」である点

　1－② 　引用発明 2では，認証の際，認証用コード
である「一時的なパスワード」がユーザ ID

とともに，利用者により利用者 PCから入力
されて，リモート接続装置により受け取られ
るのに対し，本件発明 1では，認証用コード
である「バーコード」が利用者の携帯電話に
表示され，それを認証要求者（店舗）のバー
コード読取装置で読み取られる点

（4）相違点についての判断

　審決は，相違点 1－①について，
　　 「引用発明 2の『一時的なパスワード』は，文字
メッセージとして利用者 PHS端末に表示される
ものであるが，甲第 4号証には識別情報として，
文字，記号，またはバーコードのようなコード形

式のものが示されており，第 1の認証用コード〔筆
者注：生成時のものをいう。〕又は第 2の認証用
コード〔筆者注：認証時のものをいう。〕として
どのようなコードを用いるかは適宜決定すべきも
のである。甲第 2号証には，携帯電話を認証に
用いる場合に，認証用コードとしてバーコードを

表示するものが示されているから，認証用コード

としてバーコードを用いることは容易に為し得る
ことである。」

と判断した。
　また，相違点 1－②については，
　　 「認証用コードとして，バーコードを用いた場合，
入力装置としてバーコード読み取り装置を用いる
こともバーコードを用いたときの当然の帰結に過
ぎない。」例えば，特開平 10-69553号公報（甲第
1号証）の段落【0113】に記載されているように，
「（イ）紙に書かれた文字情報ならユーザーがキー
ボート等の入力機器を用いたり，OCR装置を用
いる手法，（ロ）紙に書かれたバーコードならバー
コードリーダー装置を用いる手法，（ハ）携帯型
記録媒体に記録された情報なら，媒体ドライブ装
置等の情報読取り装置を用いる手法が示されてお
り，入力すべき情報の表示形態，情報の保持手段
に応じて適宜な入力装置を用いることは当然に為

されることである。」，
　　 「また，引用発明 2ではリモート接続装置は認証
要求者側に属するが，認証用コードを入力するた
めに用いる利用者 PCは利用者側に属するもので
ある。しかしながら，認証のために使用する装置
が被認証者側に属するか認証要求者側に属するか

は構築するサービスの形態によって自ずと定まる

程度のことである。例えば，店舗でクレジットサー
ビスを受ける際には，クレジット番号等は店舗の
装置に入力されるが，自宅でオンラインショッピ
ングのサービスを受けるときには利用者のパソコ
ンにクレジット番号等の入力を行いクレジット処
理を行うことになる。したがって，バーコードが
認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取ら
れることは格別のことではない。」

と判断した。
　すなわち，審決は，引用発明 2（甲第 3号証）の認
証用コードを「一時的なパスワード」に代えて，本件
発明 1の「バーコード」とすることは，甲第 4号証及
び甲第 2号証の記載から容易になし得ることであり，
認証用コードの入力方法の相違は認証用コードの相違
から発生する当然の帰結に過ぎず，認証のために使用
する装置の所属はサービスの形態によって自ずと定ま
る程度のことである，と判断した。
　その上で，審決は，本件発明 1は，引用発明 2に甲
第 2号証及び甲第 4号証に示された構成を組み合わせ
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ることにより，当業者において容易に発明をすること
ができたものであるとして，本件発明 1の進歩性を否
定した。

4．�原告の主張（審決取消事由 5：相違点 1について

の判断の誤り）

　本件判決は，上記相違点 1に係る取消事由 5につい
てのみ判断しているので，ここでは，原告の主張のう
ち，取消事由 5に係るものについてのみ扱う。この取
消事由 5に係る原告の主張は，次のような理由により，
引用発明 2における「一時的なパスワード」をバーコー
ドに置き換えるようなことを，当業者が行うとは考え
難いというものである。

　① 　引用発明 2の「一時的なパスワード」は，被認
証者が被認証者の PCを利用して入力するもので
あるため，「一時的なパスワード」を視覚的に読
み取ることが不可能なバーコードに置き換えたと
しても，その読取りが被認証者側で行われる以上，
セキュリティレベルは変わらずメリットがないか
ら，バーコードを用いる必要性がない。

　② 　被認証者の PCに，あえてバーコード読取り装
置を備えなければならず，付加的な費用が発生し
てしまう。

　③ 　認証情報の入力が，本件発明 1のように認証要
求者側でなされるか，引用発明 2のように被認証
者側でなされるかは，システムのセキュリティレ
ベルに多大な影響を及ぼす事柄であり，引用発明
2は本件発明 1のような状況を想定したものでは
ない。

5．裁判所の判断（取消事由 5について）

（1）�認証用コードの適用が容易かどうかの判断にお

いて考慮すべき事情

　裁判所は，まず，特開平 10-69553号公報（甲第 1号証）
の段落【0113】の記載によれば，
　　 「認証用コード（ユーザーコード情報）には，様々
な種類があり，かつ，その種類によって入力手段
（入力装置）も異なることが認められる。そうす
ると，当業者がどのような認証用コードを選択す
るかについては，認証用コードを用いる目的や，
それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得

失，認証用コードを入力する状況（入力者が，認

証要求者側であるか，被認証者であるか，入力場
所が認証要求者の支配領域であるか，被認証者の
支配領域であるか，認証要求者と被認証者が対面
しているか否か等）などを考慮して決定されるも
のであることは明らかであって，これらの点を度
外視して，特定の認証用コードが，周知又は公知
であるからといって，それを適用することが直ち

に容易であるとすることはできない。」
と判示し，特定の認証用コードが周知又は公知である
としても，それを適用することが容易であるかどうか
については，①利用目的，②利用時の利点及び欠点，
並びに，③利用する際の状況などを考慮すべきである
とする。そして，それらの考慮すべき要素を踏まえて，
以下，順次，検討している。
（2）認証用コードとしてのバーコードの特徴

　裁判所は，甲第 2号証（日経ビジネスの記事）に記
載されているような認証用コードとしてのバーコード
の特徴は，①「当該コード情報を視覚的に読み取るこ
とが不可能であること」と，②「入力にバーコード読
取り装置という専用の（換言すれば，汎用性のない）
装置を必要とすること」にあるとする。
（3）�バーコードを甲第 2号証のシステム（携帯電話

による決済手段）において利用していることの

合理性について

　そして，裁判所は，上記の特徴をもつバーコードを
甲第 2号証のシステム（携帯電話による決済手段）に
おいて利用していることについては，

　① 　「購入代金の決済という目的，店舗内という他
の来店客等の目を考えなければならない状況，認
証要求者側の者と被認証者が，認証要求者の支配
領域内で対面し，認証コードの入力を認証要求者
側が，認証要求者の装置で行い得るという，不正

に対処する上での利点（仮に，認証コードが，数
桁の暗証番号のような容易に記憶できるようなも
のであれば，来店客は，認証要求者側に属すると
はいえ店員にそれを知られることにつき抵抗を感
ずるから，不正に対処する上での利点を多少犠牲
にすることになるとしても，その入力を，他の者
に見えない状況で来店客自身が行う仕組みを採用
することが予想される。）」があること，及び，

　② 　バーコード読取り装置には汎用性がないという
欠点については，「多数の来店客に係るバーコー
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ドの読取りに使用される」ことにより補填される
こと

という事情を考慮すれば，極めて合理的であるとする。
（4）�バーコードを引用発明 2のシステム（自宅のパ

ソコンからのネットワークへのアクセス）に利

用することの合理性の有無について

　裁判所は，引用発明 2については，
　　 「認証用コードである『一時的なパスワード』は，
例えば『VWXYZ』のような文字メッセージであっ
て，利用者（被認証者）により，利用者のパーソ
ナルコンピュータに入力されるものであることが
認められ，また，認証用コードを使用する場所は，
利用者の自宅等，被認証者の支配領域内であり，
被認証者と認証要求者（ネットワーク資源の提
供者）とは対面しておらず，認証用コードは，利
用者のパーソナルコンピュータのキーボードとい
う，通常，パーソナルコンピュータに付属し，か
つ，汎用性の高い入力機器によって入力されるこ
とが示唆されているということができる。」

と判示する。すなわち，①認証用コードである「一時
的なパスワード」は，利用者により利用者の PCに入
力されること，②認証用コードを使用する場所は，利
用者の自宅等，被認証者の支配領域内であること，及
び，③認証用コードは，利用者のパーソナルコンピュー
タのキーボードという汎用性の高い入力機器によって
入力されることが示唆されていることなどの事情が認
められるとする。
　そして，裁判所は，これらの事情を考慮すると，
　　 「甲第 2号証〔筆者注：日経ビジネスの記事〕の
場合において，認証用コードとしてバーコードを
利用することを合理的とした事情，とりわけ，店
舗内という他の来店客等の目を考えなければなら
ない状況，認証要求者側の者と被認証者が，認証
要求者の支配領域内で対面し，認証コードの入力
を認証要求者側が，認証要求者の装置で行い得る
という不正に対処する上での利点，バーコード読
取り装置の汎用性のないという欠点を，多数の来
店客について使用することによって補い得ること
等は，引用発明 2においては存在し得ない条件
となる」

とする。すなわち，引用発明 2のような利用者が自宅
等のパーソナルコンピュータを使用する状況において

は，①その認証用コードがバーコードのように視覚的
に読取り不可能であることは特段必要ないこと，及び，
②バーコードを用いたのでは，読取り装置も必要とな
り，汎用性がないという欠点の補填もできないことな
どから，引用発明 2において，バーコードを認証用コー
ドとして用いることについては，合理性が認められな
いとする。
　裁判所は，このような理由から，これらの点につい
て何ら考慮することなく，引用発明 2に，認証用コー
ドとして，甲第 2号証に示されているバーコードを適
用することが，当業者において，容易になし得ること
とするのは誤りであるとする。
（5）審決におけるクレジットサービスの例示について

　裁判所は、審決において，クレジットサービスを例
に挙げ，認証のために使用する装置が被認証者側に属
するか認証要求者側に属するかは，サービスの形態に
よって自ずと定まる程度のことであると判断している
ことについて，クレジットサービスにおける認証コー
ドであるクレジット番号との相違を無視するものであ
り，誤りであるとする。すなわち，
　　 「クレジット番号は，通常，視覚的に読むことが
でき，読みながら，パソコンのキーボードによっ
て入力することも可能であるが，暗証番号のよう
に容易に記憶し得る程単純でない文字（数字）列

によって構成されており，店舗内で入力する場合
には専用の読取り装置が用いられるものであっ
て，来店客が，店舗側の者にその入力を委ねる
ことにさほど抵抗を感ずるものではないという特
徴を有しており，これらのことから，クレジット
サービスでは，クレジット番号を，来店者が店舗
の装置に入力することによる認証も，オンライン
ショッピングの際に，利用者のパーソナルコン
ピュータに入力することによる認証もともに，本
件特許出願当時，既に確立された技術として，相
互に代替可能で等価な取引形態となっていたとい
う事情が存在すると推認される。」

とし，審決が，バーコードともパスワードとも全く異
なる特徴を有する認証用コードとしてのクレジット番
号を例に挙げて，「バーコードが認証要求者のバーコー
ド読み取り装置で読み取られることは格別のことでは
ない。」と判断することは誤りであるとする。
（6）判決の結論

　裁判所は，以上の検討を踏まえて，「甲第 2号証の



	 Vol. 61　No. 5	 ‒ 69 ‒	 パテント 2008

ビジネス関連発明における進歩性の検討

場合と引用発明 2における場合との，バーコード使用
の条件の相違についての合理的な説明は，審決になく，
本件において主張も立証もされていないから，審決の
相違点 1についての判断は誤りというべきである」と
し，本件発明 1は，甲第 2号証から第 4号証までに記
載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をする
ことができたものということはできないとした。

6．検討

　本件事案で，裁判所は，①その認証用コードがバー
コードのように視覚的に読取り不可能であることは特
段必要ないこと，及び，②バーコードを用いたのでは，
読取り装置も必要となり，汎用性がないという欠点の
補填もできないこと，を挙げた上で，引用発明 2にお
いて甲第 2号証に記載のバーコードを認証用コードと
して用いることについては合理性が認められないと
し，引用発明 2に甲第 2号証に記載の技術を適用する
ことを容易であるとした審決を覆す判断をした。
　すなわち，裁判所は，甲第 2号証に記載のシステム
において「バーコード」を用いることについて，①購
入代金決済の目的で，認証要求者の支配領域である店
舗内において，認証要求者側の者（店員）と被認証者
が対面し，認証要求者の機器により入力されるもので
あることから，読取り不可能であるというバーコー
ドの特徴が不正に対処する上での利点となるととも
に，②バーコードを読み取るバーコード読取り装置は
汎用性がないという欠点は，甲第 2号証のシステムで
は，「バーコード読取り装置は多数の来店客に係るバー
コードの読取りに使用される」ということにより補わ
れるとし，甲第 2号証記載のシステムにおいて，認証
コードとしてバーコードを利用することは，極めて合
理的であるとする。
　一方，引用発明 2に記載の「一時的なパスワード」
については，①被認証者の自宅等の被認証者の支配領
域内で，被認証者と認証要求者とが対面することなく，
被認証者により被認証者の機器に入力されるものであ
ることから，読取り不可能であるというバーコードの
特徴が利点となるべき状況は存在せず，かつ，②引用
発明 2において一時的なパスワードを入力する機器は
被認証者のパーソナルコンピュータに付属するキー
ボードであるため，それをバーコード読取り装置に置
き換えた場合，多数の来店客に係るバーコードの読取
りに使用されるという状況下にはないため，汎用性の

ないという欠点が補われることがないことから，甲第
2号証において認証用コードとしてバーコードを用い
ることを合理的とした条件は引用発明 2には存在しな
いとする。
　したがって，そのような点を何ら考慮せずに，引用
発明 2に認証用コードとしてバーコードを適用するこ
とが当業者に容易になし得ることとするのは誤りであ
ると判断した。
　この判断について，引用発明 2と甲第 2号証の関係
を上記「Ⅱ．4　進歩性の判断に影響する『阻害要因』」
における阻害要因の類型 aから dまでに当てはめて
みると，類型 c（第 1引用発明がその適用を意図して
おらず，採用することがあり得ないと考えられる他の
引用発明）に該当するのではないかと考えられる。類
型 aから dまでは，第 1引用発明に対する他の引用発
明の適用を阻害する種々の要因を類型化したものであ
り，そのうち類型 cは，第 1引用発明において，他の
引用発明の適用を意図しておらず，その他の引用発明
を採用することがあり得ないと考えられる場合には，
当該第 1引用発明への当該他の発明の適用には阻害要
因があるとするものである。本件において，引用発明
2が甲第 2号証の構成を「採用することがあり得ない」
とまで言えるかは疑問があるが，引用発明 2と甲第 2

号証の各々に係る技術の利用環境や使用目的などに鑑
みた場合，引用発明 2はバーコードの「適用を意図し
ていない」と認定されたと考えることができる（33）。
　本件事案は，ビジネス関連発明において，各引用発
明に係る技術の利用環境や使用目的なども考慮した上
で，一方の技術に他方の技術を適用することが合理的
であるか否かに基づいて組合せの容易性を判断してお
り，興味深い判決例である。
　私見を述べると，本件事案において，引用発明 2の
認証用コードを甲第 2号証に記載のバーコードとする
こと自体は容易想到だと思われるため，審決の方が妥
当だというのが第一印象であった。
　しかし，ビジネス関連発明の場合，様々なソフトウ
エア関連技術を組み合わせて特有のビジネス目的に沿
うシステムを実現するが，採用される個々の技術は全
て公知であることも少なくないと考えられる。そのよ
うな場合に，個々の技術が開示された文献を各々引用
され，各文献に記載の技術の利用環境や使用目的を何
ら考慮することなく組合せが容易であるとされると，
ビジネス関連発明はほとんどが進歩性を有さないこと
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になる。それではビジネス関連発明の進歩性が正当に
評価されていないといえるかもしれない。
　そうすると，本件判決のように，各引用発明に係る
技術の利用環境や使用目的なども考慮した上で，一方
の技術に他方の技術を適用することが合理的であるか
否かに基づいて組合せの容易性を判断することは，ビ
ジネス関連発明の進歩性を正当に評価する上で必要に
なることであるといえる。
　そのような視点で本件事案を見ると，確かに引用発
明 2に記載の自宅に設置された PCを用いた認証方法
にバーコードリーダが必要なバーコードを採用するこ
とを当業者が想到するとは思われず，引用発明の組合
せの容易性を否定した本件判決は妥当だと考えること
ができる。

7．おわりに

　ビジネス関連発明について，引用発明の組合せの容
易性を否定した裁判例等は少ないため，本件事案は，
ビジネス関連発明における引用発明の組合せの容易性
を考察する上で重要になるのではないかと考えられ
る。この論点に関する今後の判決例の蓄積が待たれる。
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