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はじめに 

 ２００２年の知的財産戦略大綱の決定、知的財産基本法の制定、２００３年の知的戦略

本部の設置、２００５年の知的財産高等裁判所の設立等に象徴されるように、我が国は、

特許制度を、イノベーションを促進するために必要なインフラとして位置づけ、国を上げ

て推進してきたところです。 

そして、特許制度の下では、特許出願人は、排他的独占権である特許権を得るために、

特許出願を通じて、自ら創造した発明を公衆に公開しなければならず、また、公開された

発明が特許を受けるためには、当該発明が新規性および進歩性を有していることが要求さ

れます。 

これらの要件のうち、新規性および進歩性については、平成１９年度および平成２０年

度の進歩性検討会で合計１８事例について検討し、検討結果の公表を通じて、判断基準を

客観化・明確化し、出願段階における権利取得の予見性の向上、権利取得後の段階におけ

る権利の安定性の向上に貢献してきたところです。 

一方、記載要件についても、平成１７年１１月の知的財産高等裁判所の大合議判決を契

機に、近年、その判断基準が厳しくなったのではないかとの指摘が産業界等からなされて

いることから、平成２０年度は、検討会の名称を「特許性検討会」と改め、進歩性に加え

て、新たに記載要件（明確性要件、実施可能要件、サポート要件）も検討対象としており

ます。 

検討メンバーには、様々な立場や観点からの議論を担保するために、従前どおり、産業

界、弁護士・弁理士等の特許実務関係者にもご参加いただくとともに、より客観的な議論

を担保するために、特許庁外の検討メンバーが自主的に提供した事件の中から、裁判所に

おいて進歩性・記載要件について審理され、その判断が確定した事件を検討対象事件とし

て選定しました。 

特許庁審判部としては、本検討会の検討結果を、個別事件の審理に活かし、当事者が納

得感を得ることができる審決を行うことにより、特許制度に対するユーザの信頼を高める

よう、引き続き努力を行っていく所存です。また、ユーザの進歩性、記載要件の判断基準

についての理解が深まるよう、検討結果の周知にも努めてまいります。 

 最後に、ご多忙の中、１年にも渡る長い間、本検討会にご参加いただき、貴重なご意見

を提供していただいたメンバーの皆様に、深く感謝の意を表します。 

 

平成２１年３月 

                         特許庁審判部長 

                           高木 茂樹 
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Ⅰ．特許性検討会の趣旨 

 特許制度を円滑に機能させ、産業の発達を促すことは、我が国における重要な政策課題

の一つである。特許権は、いわゆる排他的独占権として与えられる非常に強力な権利であ

ることから、そう呼ぶに相応しい技術的貢献をなしたものに対して付与されるべきであり、

通常の技術知識を有する者が容易に考えつくような程度のものに対して付与されるべきで

はない。また、その権利活用を図るためには、一度権利が付与された特許が後の特許無効

審判等において簡単に無効とされることのないよう、進歩性等の特許性の判断は、厳正に

なされる必要がある。 

 とりわけ、進歩性の判断基準については、産業界、特許実務関係者等から、様々な声が

寄せられており、その中には、特許庁審判部の審決や知的財産高等裁判所の判決における

進歩性判断が近年厳しくなりすぎているのではないかとの意見も見られるところである。

しかし、これらの声の中には、具体例を伴わず、漠然と厳しくなった感じを受ける等の意

見や、一方当事者から見た解釈にすぎないものも少なからずある。 

 そこで、特許庁審判部では、平成１８年度より、産業界、弁理士、弁護士、及び審判官

という各々立場の異なる特許実務関係者が一同に会した進歩性検討会を設け、審判部又は

知的財産高等裁判所における進歩性に関する判断について、特許実務関係者からどの点に

問題があると考えているのか具体的な指摘を得た上で、それが本質的な問題であるのか、

あるいは何らかの誤解によるものであるのか等について検討し、進歩性の判断基準を明確

化すべく、個別事例についての検討結果を報告書にまとめて、特許庁の審判官はもちろん、

特許実務関係者にも広くフィードバックしてきた。 

 一方、記載要件についても、平成１７年１１月の知的財産高等裁判所の大合議判決（平

成１７年（行ケ）第１０００４２号）を皮切りに、その判断基準が厳しくなったのではな

いかとの指摘が産業界等からなされている。また、近年のライフサイエンス分野（医薬分

野を含む）における技術開発の急速な進展による成果を適切に保護するために、様々な態

様で発明を特定した出願がなされ、当該分野における記載要件の判断基準についても関係

者の関心が高まっているところである。 

 そこで、平成２０年度は、これまでの進歩性に加えて、記載要件についても検討の対象

とし、その検討結果を広く公表することによって、判断基準の明確化を図り、今後の実務

の一助とすることとした。
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Ⅱ.特許性検討会の実施概要 

１．検討体制 

 本検討会では、全体検討会のほかに、特許性判断における技術分野ごとの特性を考慮し、

機械分野、化学分野、バイオ分野（医薬分野を含む）、電気分野の４つの技術分野別検討会

を設け検討を行った。なお、本年度は、進歩性に加えて、新たに記載要件に関する論点も

検討対象とすることから、検討会の名称を「特許性検討会」に改称した。 

 検討メンバーは、特許庁審判部、産業界、弁護士・弁理士から選定するとともに、それ

ぞれの専門技術分野等に応じて各技術分野別検討会に配置し、各方面の立場からさまざま

な視点で検討を加えることができるよう配慮した。 

 

２．検討方法 

 ①検討対象事例を全体検討会で選定した後、②選定された検討対象事例について技術分

野別検討会にて検討を加え、③技術分野別検討会における検討結果をさらに全体検討会で

技術分野横断的な観点から検討した。 

 検討スケジュールは、以下に示すとおりである。 

 

平成２０年 ７月２８日   第１回全体検討会（検討対象事例選定等） 

      ９月 １日 ～ ９月 ９日 第１回技術分野別検討会 

     １０月２３日 ～１１月１８日 第２回技術分野別検討会 

     １２月１０日 ～ １月２１日 第３回技術分野別検討会 

平成２１年 ２月１８日         第２回全体検討会（事例検討結果報告） 

      ３月末           結果取りまとめ 

 

（１）検討対象事例の選定 

 審決取消訴訟が提起され最終的に審決が確定した特許の拒絶査定不服審判事件、訂正審

判事件、又は特許無効審判事件の中から、検討メンバーが裁判所又は審判部の進歩性又は

記載要件の判断について本検討会にて検討すべき事項を有するとして指摘した事例を選定

した。なお、事例選定にあたっては、権利が最終的に有効であるとして確定し、事前に当

該案件の権利者の了解が得られた事件も選定対象から除外しなかったが、最終的には拒絶

又は無効が確定した事件のみが対象となった。 

 本年度は、技術分野ごとに２件ずつ事例を選定するとともに、機械分野については、さ

らに１事例、バイオ分野については、２事例を追加し、以下の１１件を検討対象事例とし

た。 
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表） 検討対象事例 

事例番号 出訴番号 審判番号 技術分野

第１事例 
平成１４年（行ケ）第４６０号（審決取消） 

H16.3.23 東高裁 

無効２００１－３５５０８号 

（１次審決：一部請求成立） 
機械 

第２事例 
平成１７年（行ケ）第１０１４８号（請求棄却）

H17.11.1 知財高裁 

不服２００３－８８２４号 

（請求不成立） 
機械 

第３事例 
平成１６年（行ケ）第１０号（審決取消） 

H17.3.16 東高裁 

無効２００３－３５０８８号 

（１次審決：一部請求成立） 
機械 

第４事例 
平成１７年（行ケ）第１０３４１号（請求棄却）

H17.11.22 知財高裁 

不服２００２－２０４０６号 

（請求不成立） 
化学 

第５事例 
平成１８年（行ケ）第１０４８７号（請求棄却）

H19.7.19 知財高裁 

無効２００５－８００６５号 

（請求成立） 
化学 

第６事例 
平成１７年（行ケ）第１００１３号（請求棄却）

H17.10.19 知財高裁 

不服２０００－１３７４０号 

（請求不成立） 
バイオ 

第７事例 
平成１５年（行ケ）第２２０号（請求棄却） 

H17.1.31 東高裁 

無効２００１－３５４６３号 

（請求成立） 
バイオ 

第８事例 
平成１７年（行ケ）第１０８１８号（請求棄却）

H19.3.1 東高裁 

無効２００４－８０２１８号 

（請求成立） 
バイオ 

第９事例 
平成１８年（行ケ）第１０２７１号（請求棄却）

H19.7.4 知財高裁 

不服２００３－４５８５号 

（請求不成立） 
バイオ 

第１０事例 
平成１８年（行ケ）第１０５１１号（請求棄却）

H19.9.27 知財高裁 

不服２００４－１１７号 

（請求不成立） 
電気 

第１１事例 
平成１８年（行ケ）第１０４２０号（請求棄却）

H19.5.10 知財高裁 

不服２００３－１９７０８号 

（請求不成立） 
電気 

 

（２）事例検討 

 各事例の検討は、技術分野別検討会にて行い、審決又は判決における進歩性又は記載要

件の判断について問題と思しき点の抽出及びその判断の妥当性についての検討をした。 

さらに、全体会合によって技術分野横断的な観点から検討を加えた。 

①技術分野別検討会での検討 

 検討事例の選定にあたり、当該事例を推薦した検討メンバーが主任となり、事件経緯、

本件発明の技術説明、引用発明の技術説明、及び審決・判決における進歩性又は記載要件

の判断の概要を説明したのち、検討会メンバーによって進歩性又は記載要件の判断におい

て検討すべき事項を確認し、当該事項について討議を行った。 

 討議においては、審決・判決における進歩性又は記載要件の判断について、論理構成や

結論に至った原因等について、明細書又は図面の記載、当事者の抗弁、過去の判決例、審
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査基準等も踏まえて検討した。 

 

②全体検討会での検討 

 全体検討会では、各技術分野別検討会から検討結果についての報告が行われ、その結果

について、他の技術分野の検討メンバーを加えて、技術分野横断的な観点からさらなる検

討を加えた。 

 

３．検討結果の取りまとめ 

 検討対象事例は、審決・判決において示された進歩性又は記載要件の判断について何ら

かの検討すべき事項があるものとして検討メンバーが選定したものであるが、検討の結果、

最終的な結論に対しては、１件の除いて概ね妥当であるとの結論が得られた。一方で、当

該結論は結果として妥当であると考えられるものの、その説示内容については必ずしも十

分でないとする意見や、明細書又は図面の記載、当事者の主張次第では、別の結果となり

得たのではないかとの意見も見られた。 

 各事例の主な論点は、概ね次のとおりである。また、各事例の詳細については、「Ⅲ．各

事例の検討結果」以降に記載した。 

 

 

表）各事例の主な論点 

事例番号 主な論点 

第１事例 ・進歩性判断の論理づけと後知恵について 

・効果の参酌について 

・明細書における課題の提示の仕方について 

第２事例 ・特許請求の範囲に記載された数式の技術的意味について 

第３事例 ・効果の認定について 

・特許請求の範囲の用語の解釈について 

・引用発明の認定について 

・論理づけ（阻害要因）について 
第４事例 ・実施可能要件について 

・特許請求の範囲の用語の認定について 

第５事例 ・実施可能要件について 
第６事例 機能的な構成から特定されたバイオ関連発明の記載要件 

・実施可能要件について 

・サポート要件について 

第７事例 機能的な構成から特定されたバイオ関連発明の記載要件 

・実施可能要件について 
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・明確性要件について 

第８事例 医薬発明における実施可能要件 

・サポート要件について 

・薬理データと同視することのできる事項について 

第９事例 医薬化合物としての結晶多形の進歩性について 
・顕著な効果の参酌について 

第１０事例 ・技術常識、付随的技術事項、課題のとらえ方と実施可能要件の関係に

ついて 
・発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

第１１事例 ・特許請求の範囲の用語の明確性について 
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＜別表＞特許性検討会検討メンバー 

分野 氏名 所属 役職 

座長 阿部 寛 特許庁審判部 首席審判長 

伊藤 浩行 株式会社ジェイテクト 知的財産部 特許室 第３グループ 弁理士 

尾崎 瑠依 東芝テック株式会社 知的財産権室 

窪田 英一郎 
ロヴェルズ法律事務所 

外国法共同事業 
弁護士 

黒川 恵 阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士 

簑島 康祐 
コニカミノルタテクノロジーセンタ

ー株式会社 
知的財産センター 特許技術室 

田 和彦 中村合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 

涌井 謙一 鈴木正次特許事務所 弁理士 

大河原 裕 特許庁審判部９部門 審判長 

機械 

遠藤 秀明 特許庁審判部１４部門 審判官 

岩永 利彦 内田・鮫島法律事務所 弁護士・弁理士 

島野 哲郎 宇部興産株式会社 研究開発本部 知的財産部 主席部員 

菅原 保 ＴＤＫ株式会社 知的財産センター 第５特許技術Ｇ 成田チーム 

寺地 拓己 ユアサハラ法律特許事務所 弁理士 

中谷 将之 株式会社きもと（ＫＩＭＯＴＯ） 知的財産室 弁理士 

長濱 範明 長濱国際特許事務所 弁理士 

奈良 亮介 三井化学株式会社 知的財産部 

塚中 哲雄 特許庁審判部２１部門 部門長 

化学 

國方 康伸 特許庁審判部１８部門 審判官 

石嶋 拓也 アスビオファーマ株式会社 知的財産・ライセンス部 知的財産グループ 主査

尾島 和行 中外製薬株式会社 知的財産部 特許第一グループ 弁理士 

斉藤 敦子 協和発酵キリン株式会社 知的財産部 特許２グループ 弁理士 

清水 義憲 創英国際特許法律事務所 弁理士 

中村 敏夫 田辺三菱製薬株式会社 知的財産部 弁理士 

平井 昭光 レックスウェル法律特許事務所 弁護士・弁理士 

松任谷 優子 大野総合法律事務所 弁理士 

矢野 恵美子 アステラス製薬株式会社 知的財産部 次長 弁理士 

鵜飼 健 特許庁審判部２２部門 部門長 

バイオ 

小暮 道明 特許庁審判部２２部門 審判官 

金平 裕介 日本アイ・ビー・エム株式会社 知的財産部 第二知的財産 弁理士 

小西 恵 三好内外国特許事務所 弁理士 

坂口 健二 アイコム株式会社 技術開発部 知的財産グループ 課長 弁理士 

櫻井 智 三協国際特許事務所 弁理士 

城下 敦子 株式会社ＮＴＴデータ 技術開発本部 知的財産室 

田中 成志 青木・関根・田中法律事務所 弁護士・弁理士 

吉井 隆司 シャープ株式会社 知的財産権本部 特許推進室 

渡邊 充 パイオニア株式会社 技術開発本部 総合研究所 特許課 弁理士 

田口 英雄 特許庁審判部２５部門 部門長 

電気 

 

廣川 浩 特許庁審判部３１部門 審判官 
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分野 氏名 所属 役職 

大橋 義治 日本弁理士会 事業部 業務国際課 主事 

田中 俊彦 日立金属株式会社 知的財産部 主管技師 

土井 英男 日本知的財産協会 事務局長 

堀 敏行 日本知的財産協会 政策グループ 

山口 健一 大日本印刷株式会社 知的財産本部 光学・材料知財推進部 

山本 晃司 東京セントラル特許事務所 弁理士 日本弁理士会副会長 

星野 昌幸 特許庁調整課審査基準室 室長補佐 

早川 貴之 特許庁調整課審査基準室 係長 

オブザーバ 

伊藤 幸司 特許庁審判部２２部門 審判官 

滝口 尚良 特許庁審判部審判企画室 室長 

里村 利光 特許庁審判部審判企画室 課長補佐 事務局 

五明 謙 特許庁審判部審判企画室 係長 
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Ⅲ．各事例の検討結果 

 以下、本報告書は、各事例の検討結果について以下の項目を記載する。 

 

○記載項目 

１．事例の概要 

２．事件の経緯 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲（本事例研究において特に検討した請求項のみ記載） 

（２）図面（関連部分の抜粋） 

（３）発明の詳細な説明の記載（関連部分の抜粋） 

４．主な引用発明の内容（進歩性の判断に関して検討した事例のみ） 

５．審決の内容 

（１）相違点（進歩性の判断に関して検討した事例のみ） 

（２）相違点の判断（進歩性の判断に関して検討した事例のみ） 

６．判決の内容 

（１）原告の主張 

（２）被告の反論 

（３）裁判所の判断 

７．検討事項及び検討結果 

 

＜注意＞ 

・本稿で記載した本件発明、引用発明、審決、判決の内容は、各事例においてなされた進

歩性又は記載要件の判断に関し、何らかの問題がなかったか否かを検討した事項及びその

結果について、その理解に特に必要と考えられる箇所を抽出し、抜粋してまとめたもので

ある。そのため、省略されている部分については、必要に応じて、特許公報、審決、判決

等の原文を直接参照されたい。 

・「４．引用発明の内容」には、いわゆる主引用発明を最初に記載している。また、事例の

特性に応じて、いわゆる周知例についても記載した。また、事例の理解を助ける目的で、

引用された刊行物の表記については、判決にあわせ「甲第○号証」「引用例」「引用文献」

等と異なる表記をし、審決において引用されている刊行物との対応が明確でないものにつ

いては、「審決時甲第○号証」等と記載した。 
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［１］第１事例  

事件番号 平成１４年（行ケ）第４６０号 審決取消請求事件 

東高裁平成１６年３月２３日判決 

審判番号 無効２００１―３５５０８号 

出願番号 特願平７－６４１０３号 

発明の名称 エアーマッサージ機 

 

１．事件の概要 

本件は、エアーマッサージ機に関する特許第３０１２７８０号について請求された無効

審判（無効２００１－３５５０８）の審決のうち、「請求項２乃至４に係る発明についての

審判請求は成り立たない」という部分が審決取消訴訟（平成１４年（行ケ）第４６０号）

によって取り消された事例である。 

上記審決では、本件発明１は出願前公知文献に基づいて当業者が容易に想到し得る発明

であるとして本件発明１についての特許を無効とする判断をしたが、本件発明２の構成に

ついては各公知文献に開示されておらず、同構成により「施療凹部に収容された使用者の

下肢を、各脚用空気袋で下肢が施療凹部の開放上面側に押出されないように保持して、側

面方向から空気袋で確実に圧迫できるので、マッサージ効果を向上できる」という格別の

効果を奏するとして請求を不成立とした。また、本件発明３及び４の構成についても、同

構成は各公知文献に開示されておらず、「施療凹部に収容された下肢をその側面方向および

施療凹部の底面側から圧迫できる」と共に「各脚用空気袋のストッパ作用で、施療凹部に

収容された下肢が底部空気袋の膨脹に伴い施療凹部の開放上端方向へ押出されることを防

止できるので、多方面から確実に下肢を圧迫してマッサージすることができる」という格

別の効果を奏するとして請求を不成立とした。 

これに対し裁判所は、本件発明２について、人体の脚部を挟みつけて押圧しようとする

場合、その態様は①真横から挟みつけるか、②脚部の裏側に偏らせるか、③表側に偏らせ

るか、の３通りしかなく、表側に偏らせたことによる効果も本件発明２の構成による自明

の効果であるから、特許を有効とした審決は誤りであると判断した。また、本件発明３に

ついては、施療凹部の複数の空気袋に空気を供給する順序は、①同時に空気を供給する、

②足の両側面を押圧する一対の空気袋に先に空気を供給する、③底部空気袋に先に空気を

供給する、の３通りしかなく、足の両側面を押圧する一対の空気袋に先に空気を供給する

ことによる効果も当業者が容易に認識し得るものであるので、特許を有効とした審決は誤

りであると判断した。また、本件発明４についても、審決の判断は本件発明３についての

誤った判断に基づくもので、同様に誤りであると判断した。 

 

 9



２．事件の経緯 

平成 ７年 ３月２３日 出願（特願平７－６４１０３） 

優先権主張：平成６年７月２９日 

平成１１年 ８月１７日 拒絶理由通知（特許法第２９条２項） 

平成１１年１０月１８日 意見書、手続補正書 

平成１１年１１月３０日 特許査定（特許第３０１２７８０号） 

平成１３年１１月１６日 無効審判請求（無効２００１－３５５０８） 

平成１４年 ２月２０日 訂正請求 

平成１４年 ８月 ９日 １次審決（請求項１：請求成立、請求項２乃至４：請求不成立） 

平成１４年 ９月 ６日 東京高裁出訴（平成１４年（行ケ）第４６０号） 

平成１６年 ３月２３日 判決（請求項２乃至４：審決取消） 

平成１７年 ８月１１日 ２次審決（請求項２乃至４：請求成立） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲（平成１４年２月２０日訂正請求後） 

【請求項１】座部及び背凭れ部を有した椅子本体と、前記座部前側に配置して前記椅子本

体に取付けられ、かつ、両側壁及び中間壁を有し、これら側壁と中間壁との間に上面及び

前後両端を開放して前記椅子本体に座った使用者の下肢を収容し得る一対の施療凹部が形

成され、前記中間壁の両側面に脚用空気袋が夫々取付けられるとともに、前記両側壁の内

側面にも脚用空気袋が夫々取付けられた脚載置部と、前記各脚用空気袋に連通して設けら

れこれら脚用空気袋に対してエアーを給排気するエアー給排気装置とを具備した椅子式の

エアーマッサージ機。 

【請求項２】前記施療凹部に収容された使用者の下肢に対する前記脚用空気袋の最大圧迫

部が、前記施療凹部の開放上面側に位置する前記下肢の表側部分に接するように前記凹部

側面に対し前記脚用空気袋を配置した前記請求項１に記載のエアーマッサージ機。 

【請求項３】底部空気袋を前記施療凹部の底面に配置し、前記各空気袋による下肢に対す

る圧迫動作において前記底部空気袋用の弁手段を前記脚用空気袋用の弁手段よりも遅れて

開くように制御した前記請求項１又は２に記載のマッサージ機。 

【請求項４】前記脚用空気袋の膨脹完了時期よりも遅く前記底部空気袋の膨脹が完了する

ようにした前記請求項３に記載のエアーマッサージ機。 
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（２）図面 

【図１】                  【図２】 

 

【図３】                  【図４】 

     

 

（３）発明の詳細な説明 

①【００４３】ところで、脚載置部３２を単独、もしくは前記脚同期動作モードで使用す

る時において、施療凹部３６ｄ、３６ｅの凹部側面に取付けられた脚用第１空気袋３５ａ、

３５ｂ、３６ａ、３６ｂが膨脹した際には、これらの最大圧迫部Ｄが施療凹部３６ｄ、３

６ｅに収容された使用者の下肢ｆの施療凹部３６ｄ、３６ｅの開放上面側に位置された表

側部分ｆａに圧接して、下肢ｆを圧迫する。そのため、これらの空気袋３５ａ、３５ｂ、

３６ａ、３６ｂは、その膨脹力で下肢ｆを施療凹部３６ｄ、３６ｅの底面側に押付ける。 

②【００４４】それにより、脚用第１空気袋３５ａ、３５ｂ、３６ａ、３６ｂの膨脹に伴

い下肢ｆが施療凹部３６ｄ、３６ｅの開放上面側に持ち上げられるように押し出されるこ

とが防止される。こうして施療凹部３６ｄ、３６ｅ内に確実に保持される下肢ｆに対して、

その側面方向から圧迫を加えることができる。このように下肢ｆが逃げることがないので、
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確実かつ効果的なマッサージを行うことができる。 

③【００４５】また、施療凹部３６ｄ、３６ｅの凹部側面に取付けられた脚用第１空気袋

３５ａ、３５ｂ、３６ａ、３６ｂの膨脹で、施療凹部３６ｄ、３６ｅ内の下肢ｆをその側

面方向から圧迫できることに加えて、施療凹部３６ｄ、３６ｅの底面に取付けられた脚用

第２空気袋３７ａ、３７ｂの膨脹で、施療凹部３６ｄ、３６ｅ内の下肢ｆのふくらはぎ部

分を施療凹部３６ｄ、３６ｅの底面側から圧迫できる。このように、本実施例のエアーマ

ッサージ機が備える脚載置部３２においては、多方面から確実に下肢ｆを圧迫してマッサ

ージすることができる。 

④【００４６】しかも、脚用の各空気袋３５ａ、３５ｂ、３６ａ、３６ｂ、３７ａ、３７

ｂによる下肢ｆに対する圧迫動作において、制御装置４４は、電磁開閉弁４２を開放時期

を電磁開閉弁４３の開放時期よりも速めて、脚用第１空気袋３５ａ、３５ｂ、３６ａ、３

６ｂの膨脹完了を脚用第２空気袋３７ａ、３７ｂの膨脹完了よりも早くする。 

⑤【００４７】そのため、脚用第２空気袋３７ａ、３７ｂの膨脹に伴い、施療凹部３６ｄ、

３６ｅに収容された下肢ｆが施療凹部３６ｄ、３６ｅの開放上端方向へ押出し力を受ける

にも拘らず、施療凹部３６ｄ、３６ｅ内の下肢ｆを側面から圧迫する脚用第１空気袋３５

ａ、３５ｂ、３６ａ、３６ｂを、前記押出しを妨げるストッパとして利用でき、それによ

り、下肢ｆが施療凹部３６ｄ、３６ｅの開放上面側に押出されないように保持できる。し

たがって、施療凹部３６ｄ、３６ｅ内の下肢ｆを多方面から確実に圧迫して確実かつ効果

的なマッサージすることができる。 
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４．主な引用発明の内容 

（１）甲４発明（審決時甲第５号証：実開昭５９－１００４１０号公報） 

① 患部の上からエアーバッグを当接させ、該エアーバッグに圧力空気を送って間欠的に

膨らませることにより患部を間欠的に圧迫して捻挫や打撲等の治療を行うエアーバッグ

式圧迫治療器において、患部を緩く包囲するように形成した堅固な殻体の内側に患部の要

所を圧迫する複数のエアーバッグを取り付けた事を特徴とするエアーバッグ式圧迫治療

器。（実用新案請求の範囲） 

② 上記の実施例では複数のエアーバッグに対し一度に空気を供給したが、順次供給を行

って、複数のエアーバッグを順次膨らませて要所を圧迫することも可能である。（明細書

第７ページ８行目～１１行目） 
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（２）審決時甲第９号証（意匠登録第９７９２８５号公報） 

① 本物品は、座部後方に傾倒自在な背もたれ部を備えると共に、該背もたれ部には昇降

自在な枕部材を設け、座部前方には、両側に両足を載置し得る凹孔を形成した足載台を出

没自在に設け、座部両側には肘掛け部を配設した椅子本体において、該椅子本体の背もた

れ部及び枕部材内に数個の空気袋を配設し、且つ足載台の各凹孔両側壁に夫々空気袋を配

設し、椅子本体の適位置に配設したコンプレッサーから任意の空気袋に、圧搾空気の供給

と排気を順次繰返し行わせるように構成し、椅子本体に坐した使用者の背部、或いは足部

への空圧マッサージできるようにすると共に、これら背部と足部を同時に空圧マッサージ

できるようにしたものである。（意匠の説明） 

      

         

 

 

 14



（３）甲５発明（審決時甲第１２号証：意匠登録第２９６７６０号公報） 

①「指圧椅子」（意匠に係る物品） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （注）上記底面図の、○で囲われた部分が本件発明の「施療凹部」に相当。 
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（４）甲７発明（審決時甲第１４号証：特公昭５２－２８５１７号公報） 

① 従来の指圧装置にあっては単に指圧頭を身体に向けて間歇的に押圧するようにしてい

るだけなので、身体が指圧力の作用方向に逃げてしまい指圧効果が損なわれ、特に腕部、

脚部のように体重をかけにくい部分ではその傾向が大きく、実質的な指圧効果が得られな

い欠点があった。（公報1頁１欄３４行目～２欄２行目） 

② 指圧筒２８、２９にはそれぞれ図示しない空気圧生成装置によって生成された空気圧

が導管３２を介して給排できるようになっており、指圧筒２８、２９を伸縮作動させるこ

とができる。（公報２頁３欄２３行目～２７行目） 

③ 本発明によれば、固定枠２４とこれに蝶着される可動枠２５とによって身体の脚部、

腕部等の筒状をなす被指圧部を抱持し、それらの内面に設けた指圧筒２８、２９によって

前記指圧部を両側より指圧することができ、しかも、太った人、痩せた人の場合でも前記

指圧筒２８、２９を略相対向させることができ、従来の指圧装置では指圧が困難であった

脚部、腕部も恰も指圧師が指先で抱持して指圧する場合と同じように指圧することがで

き・・・。（公報３頁５欄７行目～６欄１行目） 
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５．審決の内容 

（１）相違点（本事例研究において特に検討した請求項のみ記載） 

①本件発明２について 

いずれの引用文献にも「施療凹部に収容された使用者の下肢に対する前記脚用空気袋の

最大圧迫部が、前記施療凹部の開放上面側に位置する前記下肢の表側部分に接するように

前記凹部側面に対し前記脚用空気袋を配置した」という構成は開示されていない。 

 

②本件発明３について 

いずれの引用文献にも「底部空気袋を前記施療凹部の底面に配置し、前記各空気袋によ

る下肢に対する圧迫動作において前記底部空気袋用の弁手段を前記脚用空気袋用の弁手段

よりも遅れて開くように制御した」という構成は開示されていない。 

 

（２）相違点に対する判断 

①本件発明２について 

本件発明２は、上記構成を備えたことにより、「各脚用空気袋で下肢が施療凹部の開放上

面側に押し出されないように保持して、側面方向から空気袋で確実に圧迫できるので、マ

ッサージ効果を向上できる」という格別の効果を奏する。そうすると、本件発明２は、引

用文献に記載された発明であるとも、また、それらの発明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も認めることはできない。 

 

②本件発明３について 

本件発明３は、上記構成を備えたことにより、「施療凹部に収容された下肢をその側面方

向及び施療凹部の底面側から圧迫できる」と共に「各脚用空気袋のストッパ作用で、施療

凹部に収容された下肢が底部空気袋の膨張に伴い施療凹部に開放上端側へ押し出されるこ

とを防止できる」という格別の効果を奏する。そうすると、本件発明２は、引用文献に記

載された発明であるとも、また、それらの発明に基づいて容易に発明をすることができた

ものであるとも認めることはできない。 

 

③本件発明４について 

本件発明４は、本件発明３にさらに、「脚用空気袋の膨脹完了時期よりも遅く底部空気袋

の膨脹が完了するようにした」という構成を限定付加したものである。各引用発明によっ

ては本件発明３の新規性・進歩性を否定できないので、本件発明４も同様に、上記公然実

施された発明或いは上記甲各号証に記載された発明であるとも、また、それらの発明に基

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とも、認めることはできない 
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６．判決の内容 

（１）原告の主張 

①本件発明２について 

 本件発明２について、審決では甲７発明に、空気袋をその最大圧迫部が使用者の下肢の

表側部分に接するように配置する構成が開示されていないと認定しているが、甲７発明の

指圧筒２８、２９は空気の給排気によって伸縮する空気袋であり、これらの最大圧迫部で

ある指圧頭３０、３１は下肢の表側部分に接するように配置されているので、この認定は

誤りである。 

 

②本件発明３について 

 本件発明３について、甲４公報には複数のエアーバッグを順次膨らませることが記載さ

れている。この技術思想を甲５発明の椅子式マッサージ機に適用し、底面の空気袋と両側

壁の空気袋に空気を順次供給する場合、その態様は底面の空気袋の膨張が遅れるか、両側

壁の空気袋の膨張が遅れるかの２通りしかない。当業者であれば、本件発明３のように底

面の空気袋を両側壁の空気袋に遅れて膨張させることも当然に試みることになる。また、

このように膨張させることに阻害要因もない。即ち、本件発明３で限定された構成は設計

的事項に過ぎない。 

 

（２）被告の反論 

①本件発明２について 

 原告は指圧頭３０、３１が「最大圧迫部」に該当するとしているが、「最大圧迫部」とは、

他の部分においても圧迫部が存在することを前提にしてのみ成り立ち得るので、このよう

な他の圧迫部が存在しない甲７発明の指圧頭３０、３１は空気袋の「最大圧迫部」に該当

しない。また、本件発明と甲７発明では技術思想も基本構成も全く異なり、甲７発明には

椅子式マッサージ機において空気袋膨張時に下肢が施療凹部の開放上面側に押し出される

という課題がそもそもなく、これを解決しようという目的もない。 

 

②本件発明３について 

 甲４公報は、施療凹部の底部空気袋と両内側面部の脚用空気袋という２種類の空気袋の

動作タイミングに言及したものではない。しかも、前記のとおり、本件発明３の構成によ

り、脚部を側面及び底部から圧迫でき、かつ、下肢が施療凹部から押し出されることを防

止できるという格別の作用効果を有するものであるから、この動作順序の設定を単なる設

計事項ということはできない。 

 

（３）裁判所の判断 

①本件発明２について 
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 人体の脚部を挟み付けて押圧しようとする場合、その態様は、大きく言えば、脚部の略

中心点に対する点対称の位置から押圧するか、押圧の位置をそこから偏らせるか、の２通

りしかない。また、人体を左右対称に押圧するという態様は、普通の、ごくありふれたも

のであると認められ、この態様を採用するときは、脚部を真横から挟み付けるか、押圧の

位置を脚部の表側に偏らせるか、裏側に偏らせるかの３通りしかないことになる。そして、

押圧方向として、真横から、あるいは脚部の裏側からのみを採用しなければならない理由

は見出し難い。そうだとすると・・・空気袋の押圧位置を、脚部の表側にすることに想到

することは、当事者にとってむしろ極めて容易なことというべきである。 

 およそ空気袋を押圧部材として、これを膨脹させて身体を圧迫する場合、最大圧迫部が

生じることは、容易に観念できる。空気袋における最大圧迫部は、多くの場合、押圧によ

る施療効果を最も高く発揮できる箇所であると思われる。従って、わざわざ脚部の表側を

選んで圧迫する以上、その最大圧迫部を脚部の表側に当接させることは、むしろ自然なこ

とであり、当業者が容易に想到できるものと認められる。 

 甲５発明、甲７発明のいずれにおいても、本件発明２の有する、「空気圧の押圧により下

肢を施療凹部の底面側に押し付け、保持する」という思想は見いだし得ない。・・・しかし、

上記効果は、本件発明２の構成の自明の効果というべきものである。上記効果がこのよう

なものである以上、それを発揮させるという思想がない、あるいは、そのような思想に到

達できない、ということだけをもって、構成自体については容易推考性の認められる発明

の容易推考性を否定されるものではない。（発明の進歩性は、原則として客観的な構成によ

り判断されるべきである。その構成により特定の課題を解決しようとすること自体は、つ

まるところ、発明者の主観的な意図にすぎず、そのような意図の存在をもって特許性を肯

定することは、結局、客観的には同じ構成の特許を複数認める結果を招来するものであっ

て、採用することができない。ただし、当該構成のものとしても、当業者が容易に予想も

発見もし得ないような効果を発見したときなどに、例外的に、構成自体は容易に推考でき

る発明にも、特許を認める余地はあろう。しかし、本件発明２については、このようなこ

とはおよそ問題とならない。） 

 審決は、甲７発明など原告の挙げる発明のいずれにも、本件発明２の「前記施療凹部に

収容された使用者の下肢に対する前記脚用空気袋の最大圧迫部が、前記施療凹部の開放上

面部に位置する前記下肢の表側部分に接するように前記凹部側面に対し前記脚用空気袋を

配置した前記請求項１に記載のエアーマッサージ機」という構成が含まれていないことを

根拠に、本件発明２の容易推考性を否定している。しかし、本件発明２の上記構成そのも

のを含むものが引用発明中に見られないからといって、常に同構成の容易推考性が否定さ

れることになるわけではない。これは、当然のことである。審決は、引用発明中に、上記

構成を含むものが存在しないことを認定した後にも、そのことを前提に同構成の容易推考

性につき更に検討すべきであったのに、これを怠っているという以外にない。 
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②本件発明３について 

 甲４発明には、複数の空気袋に、順次空気を供給する構成が開示されている。そうする

と、施療凹部の複数の空気袋に空気を順次供給すること自体は、容易に推考できる。そし

て、その順序は、一対の脚用空気袋には同時に空気を供給するという前提の下では、底部

空気袋に先に供給する（弁手段を開く）、一対の空気袋に先に空気を供給する、すべての空

気袋に同時に空気を供給する、の３通りしかない。３通りしかない構成のうちの一つであ

る、一対の脚用空気袋に空気を供給する弁手段を、底部空気袋のそれより先に開くように

して、一対の脚用空気袋を先に膨張させるようにする構成に想到することは、当業者にと

って容易であり、かつ、これを選択することに、格別阻害要因があると認めることもでき

ない。むしろ、このような構成を採れば、先に脚部を施療凹部内部に向けて押し込んで確

実に保持することにより、底部空気袋による押圧がより効果的なものとなることは明らか

であり、かつ、このことも当業者が容易に想到できるものであると認められる（前記のと

おり、甲５発明、甲７発明を組み合わせた結果を当業者がみれば、脚部を施療凹部の底面

側に押し込んで保持するという働きを容易に認識できる。） 

 審決は、「・・・フジ医療器新商品発表会において公然実施された発明（フジ発明）、甲

第１３号証（甲第６号証）の発明及び甲第５号証（甲４公報）、甲第１２号証（甲５公報）

に記載された発明のいずれにも、少なくとも、本件発明３の上記限定付加された構成は存

在しない。」、「甲第５号証には、「複数のエアーバッグを順次膨らませて」と記載されてい

るだけであり、「複数のエアーバッグ」として施療凹部の「底部空気袋」と「両内側面部の

脚用空気袋」という２種類の空気袋の間の動作タイミングについて言及したものではな

い。」、としている。しかし、本件発明２について述べたところと同じく、本件発明３の上

記構成そのものを含むものが引用発明中に見られないからといって、常に同構成の容易推

考性が否定されることになるわけではない。審決は、ここでも、上記構成を含むものが存

在しないことを認定した後にも、そのことを前提に同構成の容易推考性につき更に検討す

べきであった。審決はこれを怠っている。 

 

③本件発明４について 

 本件発明３についての審決の判断に誤りがあることは上述のとおりである。本件発明４

についての審決の判断は、本件発明３についての判断に依拠するものであり、これもまた

誤りである。 
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７．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１ 

判決は、本件発明２及び３に関し、人体の脚部に対する空気袋の配置及び空気袋に空気

を供給する順番について、それぞれ３通りしかないうちの１つを選択したに過ぎないとし

て容易推考性を肯定しているが、この判断は妥当であるといえるか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①甲 7発明は、指圧にあたり被指圧部を両側から挟み付けるようにして指圧することによ

り、指圧する方向に人が逃げることを防止するという発明である。 

したがって、甲７発明には、開放上面側に人体が逃げていくことを防止するという思想が

なく、押圧位置を脚の中心位置から偏らせるという発想は生じ得ない。 

にもかかわらず、押圧態様としては中心位置から偏らせる態様を含む合計３種類の態様し

かなく、これらのうちの１つである前側から押圧する態様を選択することに困難性はなく、

その結果、請求項２の効果（脚部が凹部の底面側に押しつけられ、押圧する方向に逃げな

くなること）が達成されるという論理づけには違和感がある。 

②主引例である意匠公報（甲５公報）から読み取れる情報が少なかったので、甲 7発明の

「両側から挟む」という思想を補助的に引用したのではないか。そして、主引例（意匠公

報）には、少なくとも押圧する部材が存在することは確かだが、空気袋があるか否かは問

題となろう。 

③裁判所は、甲 7発明の構成そのものの採用は考えておらず、発明の課題だけを抽出し、「脚

を逃さないようにはさみつける」という技術思想を甲５発明（主引用発明）の構成にあて

はめれば、本件発明のように脚部の前側を押圧するという構成に想到することは自然なこ

とであると考えたのではないか。 

④脚の前側を押圧する考え方は、一般的なマッサージの観点からすると特異ではないか。

本件では、むしろ前側を開放した場合に、脚が押圧方向に逃げないようにマッサージする

ため、構成を試行錯誤したと考えられる。後から構成の選択肢が少ないことをもって、容

易であると言ってしまうと、後知恵のような感じを受ける。 

⑤脚部を挟みつけて押圧する態様は 2通りしかなく、脚部を左右対称に押圧する態様は３

通りしかないから、これらから特定の態様を選択し、本件発明の構成に想到することは容

易であるとするのは後知恵的な考え方である。 

⑥課題自体は自明ではないが、取り得る構成が限られている場合、ある特定の構成を採用

すれば、その構成から課題が解決できることは自明であるとして、進歩性を否定するのは

問題がある。 

一般に、発明の過程においては、まず課題があり、それを解決するためのいくつかの手段

がある。通常は複数の手段を試行錯誤により実験して一番適切な手段を採用するが、その

手段を採用すれば課題が解決することは自明であるから、進歩性なしという論理展開は問
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題があると考える。複数の課題解決手段から特定の選択肢だけを取り上げるのではなく、

発明の課題から課題解決手段の選択までを一連の流れで発明として把握して頂かなけれ

ば、ほとんどの機械系の発明が後知恵的に進歩性なしと判断されてしまう懸念がある。 

⑦本特許の明細書に従来技術として記載されたブーツ型マッサージ機の発明において、既

に空気袋が脚全体を覆うような構成となっていたのだから、脚の出し入れを容易にした本

件発明の場合であっても、当該従来の発明を前提とすれば、前側上部を含む全部を押圧し

ようと考えるのが自然であるという論理展開の方が説得力があると考える。 

 

（２）検討事項２ 

判決は、選択された構成により奏される効果が自明の効果であるとして進歩性を否定し

ているが、この判断は妥当か。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①進歩性を否定するための論理づけとしては、課題を踏まえつつ構成自体の容易想到性を

検討した上で、その構成に基づく効果を検討するのが常套であるが、課題とは別に構成の

想到容易性を十分に論理づけることができ、その構成に基づく効果が自明であれば進歩性

は否定される。 

②構成と効果は基本的にはリンクしているので、双方の兼ね合いで判断するのが一般的だ

が、本件発明と全く異なる課題を有する複数の引用例を組み合わせて本件発明の構成に想

到することが論理づけられる場合は、本件発明の構成と効果を別々に判断することもある。 

③審決と判決の差は効果に対する評価の違いであると考えられる。審決では格別の効果と

判断しているが、判決は構成から自明と判断している。審査官や審判官、ユーザから見て

も、一般に、当該分野の技術レベルを踏まえて判断するにしても、効果に対する判断は主

観が入る余地が大きいと思われるから、効果の評価にずれが生じる。このようなずれを可

能な限り小さくするには、特許庁やユーザがそれぞれどのような点に留意すべきかは興味

深い論点である。 

④ただ、本件発明の効果が自明とする理由が判決では述べられておらず、もう少し丁寧に

論理付けをすべきだったのではないかと思う。一方、審決においても、構成の相違点が引

用発明から埋まらないことを指摘した後、直ちに有利な効果があるとの評価をしている。

実務においては単に構成がないからといって直ちに有利な効果があるとの評価をするこ

とはないので、結論に至る思考の痕跡を積極的に審決に残すべきであった。 

⑤構成が与えられた場合、機械分野においては、化学などの他分野に比べて効果の予測性

が高い。したがって、各引用例に記載のない新たな効果であるにも拘わらず、構成から効

果は自明であるとか、格別なものではないとして進歩性が否定されるのは酷である。本件

では、もう少し構成の想到容易性についての議論があってもよかったのではないかと思っ

ているが、発明の課題が自明であったかの判断も重要になってくるのではないか。課題解
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決手段のみに着目するのではなく、発明の課題から解決手段の採用までの一連の流れで発

明を把握して進歩性の判断をするべきではないか。 

⑥成熟した機械分野においては、効果の記載の仕方が難しい。出願当初から明細書に記載

された効果は、構成から自明な効果と判断されやすいのではないか。 

 

（３）検討事項３ 

明細書における課題の提示の仕方によっては進歩性有無の結論が異なっていたのではな

いか。進歩性が肯定されるためには明細書にどのように課題を提示すべきであったか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①請求項３に係る発明に対して、裁判所は施療凹部の側面に設けられた空気袋を膨らませ

る順序として採り得る選択肢は３通りしかなく、この中から１つを選択することは当業者

にとって想到容易であると判示しているが、これは施療凹部の側面に設けられた空気袋を

同時に膨らませることを前提としたもの。しかし、請求項３に係る発明は、空気袋を合計

６つ有しているため、正確には膨らませる順序の組み合わせは６の階乗通り、すなわち、

７２０通りとなる。選択肢の数が少ないことを容易想到性の根拠とするような判決が今後、

トレンドとなるのであれば、出願当初の明細書に現実の選択肢数を、本件発明の課題が自

明とはいえない理由とともに予め盛り込んでおくことが有効かもしれない。ただ、発明は

目的が先にあって生まれるものであり、選択肢が何通り存在するかを出願当初に認識する

のは困難である場合もあろう。 

②明細書を作成する際に、発明当初に考察した選択肢の数を増やすことは可能かもしれな

いが、逆に、選択肢を明細書に記載すれば、そのような選択肢の採用が容易と判断される

リスクがある。また、本件発明の進歩性の評価を、選択肢の数のみで行うことは適切では

ない。 

③選択肢の数の認定について丁寧な説示があれば、判決に対する納得感が得られたのでは

ないか。本件で選択肢の数が３通りとした点はやはり後知恵との評価を逃れないだろう。 

④押圧部材を有する引用発明において、該押圧部材をどのように配置するかは当然考慮す

べき事項であるから、その選択肢である３通りの中から１つを選択することには困難性が

ないと説示する本件判決の論理は、単に３つの選択肢から１つを選択することは容易であ

ると即断する単純なものではないのではないか。 

⑤成熟した機械分野においては新しい課題の設定が難しく、課題をどう書くかは重要な問

題である。しかし、課題の記載の仕方次第で結論が変わるとなると、本来技術的な問題で

あるはずのものが、記載の巧拙の問題になってしまい妥当性を欠く。結局、構成や効果と

のバランスも考慮すべきである。 
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（４）検討事項４ 

判決が、上記（１）のように本件発明は想定し得る課題解決手段から任意の１つを選択

したに過ぎないという理由で容易想到性を肯定したことについて、同判決を後知恵とする

意見があったが、本件では具体的にどのような点が後知恵といえるのか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①判決では、マッサージの仕方としては通常３通りあると説示しており、唐突感がある。

当業者が想定し得る選択肢の数を、周知文献等で論理立てて説示していれば、判決に対す

る納得感も違っていたのではないか。 

②甲７号証記載の発明は、押圧部材を断面視、直径上の２点で挟むようにしてマッサージ

することを基本思想としているが、このような技術思想からは、該押圧部材の配置を偏ら

せるという選択肢は生じ得ないにも拘わらず、判決が偏らせる選択肢を持ち出したことは

納得し難いものがある。 

③相違点に係る構成が幾通りかの選択肢のうちの１つに過ぎないから、本件発明が想到容

易であるという判断手法が定着すれば、発明意欲の減退を招聘することになる。もっとも、

課題が自明であったり、本件発明の技術分野或いは近接技術分野の技術常識に照らして、

選択肢は○○通りしか考えられないから等という説示があれば、上記判断手法も一概に否

定できないが、本件はそのような事例ではなかった。 
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［２］第２事例  

事件番号 平成１７年（行ケ）第１０１４８号 審決取消請求事件 

平成１７年１１月１日判決 

審判番号 不服２００３－８８２４号 

出願番号 特願２００２－７４６５１号 

発明の名称 管状部材の接合方法 

 

１．事件の概要 

本件は、管状部材の接合方法に関する特願２００２－７４６５１について請求された拒

絶査定不服審判（不服２００３－８８２４）の請求不成立の審決が、審決取消訴訟（平成

１７年（行ケ）第１０１４８号）で維持された事件である。 

本件の技術内容は、管状に形成された接合端面の縦断面の形状に特徴がある管状部材の

接合方法であって、特にθ2の角度が管状部材の縦断面における肉厚ｔ（ｍｍ）と【数 1】

（43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63）の関係にあるように形成する接合端面形成工程に特徴を

有し、傾斜状に形成された管状部材と他の管状部材の接合端面を加熱して溶融させ、圧着

する方法である。 

審決では、本件発明に係る特許請求の範囲に記載された【数１】の誘導過程が不明であ

り、その式中の数値を定めた理由、その技術的意味を理解することができないので、特許

請求の範囲の記載が不備と認められるから明確性要件を満たさないと判断された。 

これに対し、判決では、本件発明１について、発明の詳細な説明の記載および技術常識

をも参酌することで【数１】の技術的意味が理解できるといえるか否かが検討されたが、【数

１】の不等式「43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63」のうち、左辺の「43×ln(t)＋26」が流動性（メル

トフローレート、以下「ＭＦＲ」）が１４のときに好適な引張強度および内周面角度θ１の範囲内に収まる

結果を与える実施例について開先角度θ2と肉厚ｔとの関係を近似した式であること、およ

び右辺の「18×ln(t)＋63」がＭＦＲが２のときの同様な近似式であることは明細書の発明の詳細な説明

の記載から理解できるとしても、【数１】の不等式「43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63」が有す

る技術的意味は理解できないという判断が示され、審決が維持された。また、原告が審判で提出した実験

成績証明書について、これに記載されたデータを加味してもＭＦＲが２～１４の任意の値

を取る場合の【数１】の技術的意味が明確になるものではないとされた。 
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２．事件の経緯 

平成１４年 ３月１８日 出願（特願２００２－７４６５１号） 

平成１５年 １月１４日 拒絶理由通知（特許法第３６条６項２号他） 

平成１５年 ３月１７日 意見書、手続補正書 

平成１５年 ４月１５日 拒絶査定 

平成１５年 ５月１６日 拒絶査定不服審判請求（不服２００３－８８２４号） 

平成１５年 ６月１６日 手続補正書 

平成１７年 １月１４日 審決（請求不成立） 

平成１７年 ２月１４日 東京高裁出訴（平成１７年（行ケ）第１０１４８号） 

平成１８年１１月 １日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項１】熱可塑性樹脂の一種のエンジニアリング樹脂で管状に形成された接合端面を

有する複数の管状部材の接合方法であって、少なくとも一方の管状部材の接合端面を、前

記接合端面の縦断面における前記接合端面(5a)と外周面(4a)とのなす角θ2の角度を 25～

85°好ましくは 30～80°の傾斜状で、前記θ2の角度が、前記管状部材の縦断面における

肉厚ｔ（ｍｍ）と【数 1】の関係にあるように形成する接合端面形成工程と、前記接合端面

形成工程で傾斜状に形成された前記管状部材の前記接合端面と他の管状部材の接合端面と

の間に所定温度に加熱された加熱体を挿入し管状部材の溶融温度以上に加熱して接合端面

全体を溶融する加熱溶融工程と、前記加熱溶融工程で溶融された接合端面同士を圧着する

圧着工程と、を備えていることを特徴とする管状部材の接合方法。 

【数1】43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63 

 

（２）図面 

【図２】 
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（３）発明の詳細な説明 

①【００２６】実施の形態１の管状部材間の接合構造について、以下その接合方法を図面

を用いて説明する。図２は管状部材の接合方法を示す要部縦断面図である。図２（ａ）は

接合端面形成工程において形成された接合端面を加熱して溶融する加熱溶融工程を示す

要部縦断面図であり、・・・図中、２ａ、２ｂは管状部材、３ａ、３ｂは内周面、４ａ、

４ｂは外周面、５ａ、５ｂは接合端面、６は溶着部、１０は接合端面５ａ、５ｂを加熱溶

融する発熱体等の加熱体・・・。 

②【００２７】図２（ａ）に示すように、一方の管状部材２ａの接合端面５ａと外周面４

ａとのなす角θ２の角度を２５～８５°の傾斜状に形成する。次いで、他の管状部材２ｂ

の接合端面５ｂと外周面２ｂとのなす角θ３の角度を２５～８５°に形成する（接合端面

形成工程）。接合端面形成工程で接合端面５ａ、５ｂを傾斜状に形成した後、加熱溶融工

程において、接合端面５ａ、５ｂの間に所定温度に加熱された加熱体１０を挿入して接合

端面５ａ、５ｂの全体を加熱溶融する。・・・以上のようにして、管状部材２ａ、２ｂの

内周面３ａ、３ｂとのなす角θ１の角度が９０～１９０°に形成された溶着部６を有する

管状部材の接合構造が得られる。 

 

４．審決の内容 

（１）特許請求の範囲の請求項の記載における数式の誘導過程、その式中の数値を定めた

理由が不明である点について 

 明細書の記載によれば、実施例１５乃至１７と比較例３乃至５を対比すると、「引張強度

の評価」の点で、著しい差異を生じていること、また、実施例９乃至１７と比較例１乃至

２では「溶着部と管状部材の内周面とのなす角θ１の評価」の点で、溶着部と管状部材の

内周面のなす角θ１において、差異を生じることは記載されているが、比較例と実施例の

間で「引張強度」又は「溶着部と管状部材の内周面とのなす角θ１」で差異が生じている

としても、その相違の原因が、「θ１が９０～１９０°の溶着部が得られる管状部材の肉厚

ｔ（ｍｍ）とθ２（°）とが一定の相関式で関連付けられることがわかった。また、この

相関式は管状部材の溶融状態における流動性や熱容量等によって傾きや切片が変化するが、

一定の範囲内に収まることがわかった。（数２）は、このようにして算出された相関式であ

る。」と結論付けるに至った具体的な根拠は何も記載されていない。 

 一方の管状部材と他方の管状部材の接合に際しては、接合端面と外周面とのなす角θ２

と管の厚さ（ｔ）の要因の他に、たとえば、一方の管状部材と他方の管状部の材料の種類

の相違による要因、一方の管状部材と他方の管状部材が同じ材料同士であっても溶融特性

の相違による要因、接合する他方の管状部材の接合端面の縦断面における接合端面と外周

面とのなす角θ３の要因、をも無視できないと考えるのが、技術常識と認められるから、

何故、接合端面と外周面とのなす角θ２と管の厚さ（ｔ）のみが要因と結論付けるに至っ

たのか理解することができない。 
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 また、（数 1）「43×ln(t)＋26≦θ2≦18×ln(t)＋63」において、「θ２＝18×ln(t)

＋63」及び「θ２＝43×ln(t)＋26」の誘導過程が不明であり、（数１）の対数一次式にお

ける係数（43、18）及び定数（26、63）の技術的意味を理解することはできないから、対

数一次式における係数（43、18）及び定数（26、63）について、溶着部の接合強度や溶着

部にゴミ等の滞留問題の観点から、それが境界値となる旨本願の明細書の段落【0014】に

記載されているものの、何故そのような解釈に至ったのか理解できない。 

 さらに、θ2が「43×ln(t)＋26」と「18×ln(t)＋63」の範囲に、何故特定されるかの技

術的意味を理解することはできない。 

 

（２）ｔとθ２の関係を表す式としてθ２がｔの対数の一次式で表される式が選択される

理由が不明である点について 

 本願の明細書の発明の詳細な説明の欄の記載からは、接合端面の縦断面における接合端

面と外周面とのなす角θ2と管の厚さ（ｔ）との関係を実施例９～１３のデータ（丸印４個）

の４個をほぼ通過するようにした近似した線を作成し、そしてその線を、何故「θ2＝18×

ln(t)＋63」の対数の一次式で表現するかについての説明は見出せない。また、実施例１４

～１７のデータ（丸印 4個）の３個をほぼ通過するようにした近似した線を作成し、そし

てその線を、何故「θ2＝43×ln(t)＋26」の対数の一次式で表現するかについての説明も

同様に見いだせない。 

 

（３）実験成績証明書を参酌することができない点について 

 「実験成績証明書」には、提出日平成１５年６月１６日、（提出者居所等略）実験日平成

１５年２月１７日～平成１５年２月２０日、（実験場所略）と記載され、図 1～図９、表１

～表８が記載されているが、たとえば表１の試験Ｎｏ．１～７において採用したｔ、θ２、

θ１、引張り荷重事件、及び評価以外の条件については何も記載されていない。表２～表

８の試験Ｎｏ.８～５３についても同様である。平成１６年６月１６日付手続補正書により

補正された審判請求書では、「当初明細書の段落〔００４０〕欄に記載した方法で種々の肉

厚と開先角度θ2を有する管状部材を接合する確認試験を行ないました。その結果を実験成

績証明書に示しました。試験Ｎｏ．１～２５はＭＦＲ＝２の熱可塑性樹脂で形成された管

状部材についての試験であり、試験Ｎｏ．２６～５３はＭＦＲ=１４の熱可塑性樹脂で形成

された管状部材についての試験です」と記載しているが該実験成績証明書にはそのような

記載はされていない。また、審判請求書の作成者と該実験成績証明書の作成者が同一人と

はいえないから、該実験成績証明書の実験条件が審判請求書で記載している「当初明細書

の段落〔００４０〕欄に記載した方法」と認めることはできない。 

 なお、仮に該実験成績証明書における実験条件は、「本願明細書の実施の形態１（接合構

造は図１、接合方法は図２に図示）で行なったもの」であるとしても、（１）管状部材の熱

可塑性樹脂の種類、（２）管状部材の直径と内径、（３）加熱体の種類、（４）管状部材の溶
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融温度とその保持時間、（４）加熱体の管状部材に対する配置距離、（５）圧着工程におい

て加えられる荷重条件、等の条件は、管状部材の接合結果に影響を与える要因であると認

められるから、これら（１）～（５）等の変動要因となる条件が排除された実験条件下で

実験がされたことを確認することができない以上、該「実験成績証明書」を参酌すること

はできない。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①近似曲線を対数の一次式で表現する点ついて 

 式「θ２＝18×ln(t)＋63」は、管状部材の溶融状態における流動性（メルトフローレー

ト、以下「MFR」という。）が２の場合において、「溶着部が平坦状に形成されるとともに

従来の接合部と同等の機械的強度を有する溶着部が形成される」ような、管状部材の縦断

面の肉厚ｔと接合端面の縦断面における接合端面と外周面とのなす角（以下「開先角度」

という。）θ２の関係を求めるべく、本件明細書の実施例９～１３のデータ（丸印５個）

をグラフ化し、当業者が通常採用する「マイクロソフト エクセル２０００」の分析ツール

（甲２参照）を用いて、近似式として導出したものである。 

 同様に、関係式「θ２＝43×1n(t)＋26」は、管状部材のMFRが１４の場合において、「溶

着部が平坦状に形成されるとともに従来の接合部と同等の機械的強度を有する溶着部が形

成される」ような、管状部材の縦断面の肉厚ｔと開先角度θ２の関係を求めるべく、本件

明細書の実施例１４～１７のデータ（丸印４個）をグラフ化して求めた近似式である。 

近似式としては、一次式、二次式、三次式、対数の一次式などが考えられるところ、一

次式は相関係数が低く、二次式及び三次式は相関係数は高いが、計算が複雑になり、本件

発明の目的である施工現場でも容易かつ迅速に計算することを達成することができず、ま

た変曲点があるため肉厚ｔと開先角度θ２の関係を良好に表しているとはいえず、これら

の式を用いることができなかった。他方、対数の一次式は、比較的相関係数も高く、変数

が一つで計算も容易であり、上記のような本件発明の目的に最も適した数式であるから、

【数１】においては対数の一次式を用いたのである。 

以上のように、【数１】について、本件明細書の記載から説明を見いだすことは当業者

にとって容易であり、審決の上記説示は誤りである。 

 

②引張強度及び内周面角度θ１の相違の原因について 

 本件明細書には「その相違の原因が」、「θ１が９０～１９０°の溶着部が得られる管

状部材の肉厚ｔ(mm)とθ２(°)とが一定の相関式で関連付けられる」などとは記載されて

おらず、本件審決が指摘するように「その相違の原因が」当該記載によることの具体的な

根拠を記載する必要はない。審決の上記説示は、誤りである。 
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③接合に影響をおよぼす他の因子について 

異なる種類の材料同士を溶融、圧着して接合することができないことから明らかなよう

に、本件発明は異なる種類の材料同士を接合することを予定していない。 

本件発明は、一般的な熱可塑性樹脂から成る管状部材の接合方法を対象とするものでは

なく、半導体製造設備等で用いられる高品質の樹脂から成る管状部材の接合方法に関する

ものであるから、管状部材の樹脂としてはテトラフルオロエチレン－パーフルオロアルコ

キシエチレンコポリマー（以下「PFA」という。）が用いられることが前提である（甲１２、

１３の１・２）。現に、本件発明の関係式は、PFAから成る管状部材を用いた実施例９～１

７に基づいて導かれたものであり、本件明細書の段落【００１２】に列挙された種々の熱

可塑性樹脂のすべてについて同じ結果が得られるか否かは明らかでない中で、PFAから成る

管状部材のみを用いて実施していることからも、PFAが当然の前提とされていると解される

べきである。 

 本件発明が対象としているPFA管状部材には、射出成形用低粘度品と押出成形用高粘度品

の二種類があり、それぞれのMFRは、前者が１４で、後者が２であるから（甲１２、１３の

２）、管状部材の接合方法に係る本件発明においても、θ２の上限を定めるという趣旨か

らすればMFRが２のPFA管状部材同士の接合を問題とすれば足り、他方の管状部材のMFRが異

なる場合は問題とならない。また、θ２の下限を定めるという趣旨からすれば、MFRが14の

PFA管状部材同士の接合を問題とすれば足り、他方の管状部材のMFRが異なる場合は問題と

ならない。MFRが２と14についてのθ２を求めることができれば十分であって、すべてのMFR

におけるθ２を数式により明らかにする必要はない。 

 さらに、本件発明において、開先角度の形成については、接合に用いる管状部材の端面

形状が、特殊な用途以外は、当初からフラット状（９０°）をしており、接合時に別途加

工しなければ当然フラット状のままであり、本件発明１においてθ３の角度（°）の形成

が要件とされていないということは、θ３をフラット状とすることが前提とされているの

であり、ただθ２が「少なくとも一方の」との要件となっていることから、θ３をフラッ

ト状としない場合にθ２と同じ角度とすることが予定されているだけである。本件発明の

前提条件を考えれば、管状部材の種類、MFR、θ３は、本件発明に係る管状部材の接合方法

において影響を及ぼす要因とはなり得ず、接合端面と外周面とのなす角θ２と管の厚さ(t)

のみを要因とすることに問題はない。 

 

④【数１】における係数・定数の技術的意味について 

 【数１】の両辺は、管状部材のMFRが２の場合と１４の場合の各実施例のデータに基づき、

管状部材の肉厚ｔとθ２の関係の指標となる数式を導くために、通常の分析ツールを用い

て、それぞれの近似式として求めたものであり、対数一次式における係数及び定数それ自

体については技術的意味はない。【数１】は、実施例９～１３及び実施例１４～１７のデ

ータに基づき近似式を作成することで最適なθ２の範囲（境界）を表しているのであり、
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その意味を理解できないことは当然のことであって問題となるようなものではない。 

 

⑤二つの近似式を用いた不等式によってθ２を範囲として特定することの技術的意味につ

いて 

 本件発明に用いられる管状部材は、通常、そのMFRが２か１４であるから、MFRが２の場

合の近似式とMFRが１４の場合の近似式をそれぞれ用いれば、各々のMFRに応じた一定の幅

の中にある最適なθ２を求めることができる。MFRが２と１４の間のものを例外的に用いる

場合には、肉厚ｔが同じであればMFRが１４のものが２のものよりもθ２が小さくなる傾向

にある（本件明細書【図６】）から、MFRが２と１４の間にある樹脂のθ２は当然に両式の

間にあることになる。MFRが２から１４のすべての樹脂のθ２を包含するために、二つの前

記近似式を用いた不等式によって【数１】の関係式で範囲として特定したのである。 

 そして、その際、MFRが２と１４の間の樹脂についてはあえて相関式を求めなかったのは、

通常、MFRが２と１４の場合の式があれば十分であり、かえって、通常使用しないにもかか

わらず、多数の数式を付加することにより式自体が複雑になったり、数式を誤って選択し

て計算するおそれもあり、施工現場においても容易かつ迅速にθ２を求めるという本件発

明の目的にそぐわないためである。 

θ２の下限を「43×1n(t)＋26」とし、上限を「18×1n(t)＋63」と規定している趣旨は、

単に、MFRが２と14の間のPFAを用いて接合を行った場合には、θ２の値が下限の式と上限

の式の間に位置することを示すことに過ぎず、物理的な上限や下限としての限界値を示す

ようなものではない。 

 

⑥実験成績証明書を参酌しなかったことについて 

 同実験成績証明書に記載された実験が本件明細書の段落【００４０】に記載された方法

に基づいたものであることは、その作成者の陳述（甲８、９）からも明らかである。した

がって、審決が上記(１)～(５)のとおり指摘する条件等も、本件明細書の実施例９～１７

と同実験成績証明書記載の実験では同一であったと考えるのが自然である。したがって、

審決が、同実験成績証明書を参酌することはできないとした判断は誤りであり、この誤り

が審決の結論に影響したことは明らかであるから、この点からも審決は取り消されるべき

である。 

 

（２）被告の反論 

①近似曲線を対数の一次式で表現すること、引張強度及び内周面角度θ１の相違の原因、

【数１】における係数・定数の技術的意味並びに二つの近似式を用いた不等式によってθ

２を範囲として特定することの技術的意味について 

 本件発明においては、管状部材を構成する樹脂は、実施例及び比較例で材料として用い

られた特定の樹脂（PFA）に限らず、段落【００１２】に例示されるようなエンジニアリン
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グ樹脂が広く用いられ得るのであるとともに、樹脂材料のMFRを発明を特定するための事項

としていないことは、明らかである。また、本件発明の接合方法に供される管状部材を形

成する材質として、段落【００１２】に例示されるエンジニアリング樹脂のおよそすべて

について、MFRが２と１４のものが通常選択されることが当然の技術常識であるということ

もできない。さらに、特定のエンジニアリング樹脂であるPFAで、しかもMFRが２及び１４

のものを用いた実施例のデータから導いたθ２と肉厚ｔとの関係についての近似式の結果

を、溶融特性の異なる他の種類又はMFRのエンジニアリング樹脂にも適用することができる

のか、合理的理由が不明である。 

 ある任意の肉厚ｔのチューブを「溶着部が平坦状に形成されるとともに従来の接合部と

同等の機械的強度を有する溶着部が形成される」ように接合する場合に、溶着部と管状部

材の内周面のなす角（以下「内周面角度」という。）θ１として許容可能な範囲（９０～

１９０°）があるのであるから、θ２についても許容可能な一定の範囲があると解される。

そして、各実施例におけるθ２よりも小さいあるいは大きい角度であるθ２の値を選択し

て近似式を算出した場合には、本件発明における近似式とは当然異なるものが得られるこ

ととなる。そのように考えると、実施例のデータのみから算出された本件発明の近似式に

ついては、たとえ近似式であるとはいえ、そうした近似式にθ２の上限・下限を画する技

術的意味を見いだすことができるといえるのか、合理的理由が不明である。 

 特許請求の範囲の記載からも明らかなように、本件発明においては、θ２の角度を、２

５～８５°好ましくは３０～８０°の傾斜状で、かつ、θ２と肉厚ｔとが、「43×ln(t)＋

26≦θ２≦18×ln(t)＋63」の関係を満たすという、具体的な角度の範囲と肉厚ｔとの相関

式の二つの要件をもって規定している。しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明の

段落【００１３】、【００１４】の記載によれば、これらの要件の上限・下限の技術的意

味に差異は認められないから、θ２として、具体的な角度の範囲に加えて、肉厚ｔの相関

式によって重畳的に規定することの技術的意味は何なのか、合理的理由がない。 

 

②接合に影響を及ぼす他の因子について 

 本件発明においては、管状部材を構成する樹脂として、特定のMFRの値（具体的には２と

１４）を有するPFAを用いることを発明を特定するための事項としていないことは、明らか

である。ましてや、一方の管状部材及び他方の管状部材の材料として、MFRが２同士或いは

14同士のPFAを用いることを発明を特定するための事項としていないものである。そうして

みると、θ２の上限及び下限を定めるためには、MFRが２同士及び14同士のPFAを用いた管

状部材の接合を問題とすれば足りるとする原告の主張は、本件明細書の特許請求の範囲及

び発明の詳細な説明の記載に基づかない主張である。 

本件明細書の発明の詳細な説明の段落【００１９】～【００２１】の記載に徴すれば、

本件発明において、所望の接合強度やθ１の角度を有する接合された管状部材を得るため

には、接合に供する管状部材の肉厚やMFRに応じて、θ３の角度についても所定の範囲のも
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のとする必要があるのであって、θ３は要因として問題とならないとする原告の主張は、

本件出願の明細書の発明の詳細な説明の記載に基づかない主張であり、失当である。 

 

③実験成績証明書を参酌しなかったことについて 

 仮に、実験成績証明書（甲１）記載の実験が本件明細書の段落【００４０】に記載され

た方法と同じ方法で行われたものであるとしても、段落【００４０】には、管状部材の接

合結果に影響を与える要因であると認められる、加熱体の種類、管状部材の溶融温度とそ

の保持時間、加熱体の管状部材に対する配置距離、圧着工程において加えられる荷重条件

等の条件について全く開示されておらず、また、同実験成績証明書の図５及び図９によれ

ば、MFRが２及び１４の場合の近似式は、それぞれ、「θ２＝21×ln(t)＋58」及び「θ２

＝38×ln(t)＋32」と表され、これらに対応する本件発明の近似式「θ２＝18×ln(t)＋63」

及び「θ２＝43×ln(t)＋26」とは大きく異なるものであって、【数１】の技術的意味を何

ら裏付けるものではない。同実験成績証明書を参酌しないとした審決の判断に誤りはない。 

 

（３）裁判所の判断 

①【数１】が有する技術的意味について 

 【数１】の不等式「43×ln(t)＋26≦θ２≦18×ln(t)＋63」のうち、左辺の「43×ln(t)

＋26」がMFRが１４のときに好適な引張強度及び内周面角度θ１の範囲内に収まる結果を与

える実施例について、開先角度θ２と肉厚ｔとの関係を近似した式であること、及び、右

辺の「18×ln(t)＋63」はMFRが２のときの同様な近似式であることは、本件明細書の発明

の詳細な説明の記載から理解できるとしても、【数１】の不等式「43×ln(t)＋26≦θ２≦

18×ln(t)＋63」が有する技術的意味は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して

も理解できないといわざるを得ない。 

 請求項１にいう「エンジニアリング樹脂」の種類及びMFRが、原告主張のようにMFRが２

～１４のPFAに限定されるとした場合、請求項１は、管状部材の材質としてMFRが２～１４

の範囲に入るPFAを用いれば、開先角度θ２が肉厚ｔの関係で【数１】の不等式を満たす範

囲にある限り、本件発明が目的とするところの作用及び効果を奏する、という発明を開示

したものと理解するほかない。そして、PFAのMFRが２～１４の範囲内のどの値であっても

開先角度θ２と肉厚ｔの関係が【数１】の不等式を満たせばよい、ということは、この範

囲の上限及び下限である１４又は２のいずれの場合も、開先角度θ２と肉厚ｔの関係が【数

１】の不等式を満たせば、発明の目的、すなわち、上記２で検討したとおり、接合部の引

張強度がチューブ本体よりも高いこと、及び、内周面角度θ１が９０～１９０°好ましく

は１５５～１８０°よりも高いこと、の両方を満足する、ということを意味する。 

しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば、【数１】すなわち「43

×ln(t)＋26≦θ２≦18×ln(t)＋63」は、MFRが１４及び２の場合の両方において上記の所

望される引張強度及び内周面角度θ１という効果を奏することを保障する不等式ではない。
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左辺の「43×ln(t)＋26」は、MFRが１４のPFA管同士を接合する場合に、θ２をこの対数一

次式によって得られる値とすれば、引張強度及び内周面角度θ１がいずれも好適な範囲内

に収まるような接合をなし得ることを意味しているにすぎず、一方、右辺の「18×ln(t)＋

63」も、MFRが２のPFA管同士を接合する場合に、同様のことを意味しているにすぎない。

MFRが１４のPFA管同士を接合するに当たってθ２を「18×ln(t)＋63」にした場合、又はこ

の逆にMFRが２のPFA管同士を接合するに当たってθ２を「43×ln(t)＋26」にした場合に、

引張強度及び内周面角度θ１の値が本件発明の目的とするところを満たすか否かは、全く

不明であるといわざるを得ないのである。また、MFRが１４と２の中間、例えばその単純平

均の８であるようなPFA管同士を接合する場合に、引張強度及び内周面角度θ１の値が好適

な範囲内に収まるような接合をするためには、開先角度θ２の大きさを「43×ln(t)＋26」

と「18×ln(t)＋63」の中間の何らかの値に設定すればよいであろうという程度のことは推

測できるとしても、具体的に、「43×ln(t)＋26」と「18×ln(t)＋63」の単純平均が最も

好ましい値であると即断できるわけではないし、適切な開先角度θ２として許容される範

囲は全く不明であるといわざるを得ない。 

 

②近似曲線を対数の一次式で表現する点について 

 それぞれの数式の意味について、実施例９～１３及び実施例１４～１７について開先角

度θ２と肉厚ｔとの関係を対数の一次式で近似したものであるということまでは、本件明

細書の段落【００３８】～【００４０】の記載に基づいて上記２(２)のとおり一応理解で

きるとしても、【数１】すなわち「43×ln(t)＋26≦θ２≦18×ln(t)＋63」という不等式

の技術的意味はなお不明であることは上記２、３のとおりであるから、原告の主張は、審

決の判断を不当とする理由にはなり得ないものである。 

 

③引張強度及び内周面角度θ１の相違の原因について 

 【数１】の不等式が技術的意味が不明であるとの審決の判断に誤りがないことは上記２

～４において詳述したとおりであり、原告の主張はこのことについての審決の理由付けに

説明不足の点があることを指摘しているものにすぎず、審決の結論に誤りがないことを左

右するものではない。 

 

④接合に影響を及ぼす他の因子について 

 原告は、本件発明が半導体設備等で用いられる高品質の樹脂から成る管状部材の接続方

法に関するものであることを理由に、当業者は管状部材の材質をPFAに限定して理解すると

主張するが、本件明細書の段落【０００４】には、管状部材の用途は広く「半導体、液晶

等の製造設備や医薬品、食品、化粧品等の製造設備」である旨明記されているのであって

半導体製造設備に限定されないし、また、「高品質の樹脂」といえば当業者は必ずPFAを想

起することについての証拠も何ら存在しないのであるから、原告の主張を採用することは
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できない。 

 管状部材のMFRが特定されていないことについては、仮に原告主張のようにMFRは２～１

４のうちの任意の値であると理解できるとしても、MFRが２又は１４という二つの値に特定

された場合ですら【数１】の不等式の技術的意味がなお明確でないことは上記２～４のと

おりであるから、原告の主張は審決の結論に影響を及ぼすものではない。 

 他方の管状部材の開先角度θ３についても、本件発明（請求項１の発明）についてはθ

３は特定されず、これを引用する請求項２の発明が「前記（判決注：『請求項１記載の』

を意味する。）接合端面形成工程において、θ３を２５～１５５°の傾斜状又はフラット

状に形成することを特徴とする請求項１記載の管状部材の接合方法」というものであると

ころからみて、本件発明では、少なくとも、θ３が２５～１５５°の傾斜状又はフラット

状（θ３＝９０°）のものはすべて含まれていることは明らかである。原告は、本件発明

においては他方の管状部材の接合端面はフラット状（開先角度θ３＝９０°）であると当

業者は理解すると主張するが、明細書の記載に基づかない主張であって、採用することが

できない。 

 

⑤【数１】における係数・定数の技術的意味について、二つの近似式を用いた不等式によ

ってθ２を範囲として特定することの技術的意味について 

 原告は、本件発明は施工現場における作業の便を考え、簡易な算式によって容易かつ迅

速に開先角度θ２の目安が得られるようにしたものであるから、請求項１の記載に接した

当業者は、【数１】の趣旨について、MFRが２のPFA管同士を接合するときには「43×ln(t)

＋26」を用いて算出される開先角度θ２を目安にできること、MFRが１４の場合には「18×

ln(t)＋63」を目安にできること、MFRが２から１４の間の場合には好ましいθ２の値がそ

れぞれの式によって算出される値の中間に位置すること、を意味するものであると理解で

きるとも主張している。しかし、本件発明の性格が上記の原告主張のようなものであるこ

とについて本件明細書には何らの記載がないのであるから、原告の主張は明細書の記載に

基づかないものであって、採用することはできない。 

 

⑥実験成績証明書を参酌しなかったことについて 

本件明細書の実施例及び比較例のデータに実験成績証明書（甲１）のデータを加えたと

しても、そのことによって【数１】の技術的意味が明確になるものではない。 
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６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項 1 

特許請求の範囲に記載された数式の技術的意味が理解できないと判断された理由は何

か。（本件は、審査基準の 36 条 6 項 2号違反の類型の箇所に記載の「明細書中に、技術的

意味を理解できる程度に数式の誘導過程、数値範囲を定めた理由（実験結果から求めた場

合も含む）が記載されていれば技術的意味が理解できる場合」に該当しなかったのか。該

当しなかったのであれば、その理由は何か。） 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①肉厚ｔと開先角度θ２以外にも、管状部材の接合状態に影響を与えるパラメータが容易

に想起されるにも拘わらず、請求項に記載された数式には、ｔ及びθ２のみが含まれてい

るに過ぎず、当該数式に対する信頼性は乏しいと感じる。 

②技術的意味が理解できない理由は、①数式が実施例と比較例の効果の差を画するもので

もなく、②式が理論的考察によって求められたものでもなく、③不等式で表されるｔ及び

θ２の領域の意味が不明等、多岐に渡る。 

③ＭＦＲが２と１４については、実施例等から明らかに効果があり、その間の値、例えば、

ＭＦＲが８の場合には効果があることが予想されるとまでは判決が判示しているものの、

最終的には本件発明の明確性は認められなかった。その理由は、明細書にＭＦＲが２と１

４の間に該当する実験データが開示されていなかったためであろう。仮に、２と１４の間

の８の場合について具体的な実験データが開示されていたのであれば結果は異なってい

たのかもしれない。 

④ＭＦＲが２の場合、あるｔに対応する最適なθ２は、θ２＝１８×ｌｎ（ｔ）＋６３に

より一意に定まる。一方、請求の範囲の数式によれば、θ２＝４３×ｌｎ（ｔ）＋２６で

定まるθ２も、本件発明の技術的範囲内に含まれるが、ＭＦＲが２の場合に、このθ２が

所与の効果、すなわち、引張強度及び内周面角度θ１が好適なものになるという効果を実

現できるかは明細書等の記載及び技術常識から明らかとはいえない。そういう意味では、

本件は、明確性要件違反であると同時に、サポート要件違反でもある。 

 

（２）検討事項２ 

ある場合には効果が確実に実現されるが、効果が実現される場合と実現されない場合を

画する臨界条件が不明な場合に、どのようにして権利化を図ればよいか 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①本件では、ＭＦＲが２と１４の中間の値の場合も含めた権利化は困難であろう。したが

って、ＭＦＲ＝２及び１４の２つの場合に分けて権利を取得する他ないだろう。 

②実験などにより得られた離散的なデータに基づいて、連続した範囲を数式により表現し
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てクレームする場合は、一般的には、効果が確認されているデータとデータの間において

も明細書に記載された効果が発現するのかを推定する必要がある。このため、クレーム内

の数式にはその導出過程や技術的意味が求められる。しかしながら、各データ間における

効果発現が技術常識から明らかな程度に、サンプリングが充分に細かければ、式の導出過

程や技術的意味は必ずしも必要なく、本件のように近似式で権利を要求することも可能と

考える。 

③本件では、ｔとθ2のグラフにおけるＭＦＲ＝２と１４の間の領域で、所望の効果が確認

されたというデータを開示しておくべきだった。 

④①出願当時、エンジニアリング樹脂のＭＦＲは２または１４以外のものは入手困難であ

ったこと、及び②ＭＦＲは流動性に係る物理量であり、化学的な性質が絡んでいないから、

ＭＦＲ＝２、１４のデータのみでも、請求の範囲全体について効果が予測できることから、

明確性要件を充足しているとの判断もあり得たのではないかという意見に対して、ＭＦＲ

を何ら特定することなく権利を請求したことには無理があるとの意見が出された。 

 

（３）検討事項３ 

適切な実験成績証明書の提出で結論が変わる可能性はあったか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①ＭＦＲ＝８の実験データを後日提出しても、後出しの実験成績証明書によって、当初明

細書に記載された範囲ではないので、原則認められないだろう。仮に、明細書中にＭＦＲ

＝２と１４の間の効果の予見性について定性的な説明が存在して、実験データが存在しな

かったとして、同データを後日補足的に提出した場合でも認められないのだろうかとの問

いには、否定的な意見が多かった。結局、ＭＦＲの値についての特定を含まない現在のク

レームでは権利取得は困難であろう。 

 

（４）検討事項４ 

材料系の発明の場合の権利取得について、実験データからエクセル等で数式を導出して

権利化を図りたい場合があるが、数式の技術的意味まで理解することは通常困難である。

このような場合にどのようにして権利化を図ればよいか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①実験データから数式を導き出して権利化する場合、数式の技術的意義を明らかにする必

要はない。例えば、図面に書かれた事項から自明な事項であれば補正が許されることとの

バランスから、数値を全て表にすればこの式になりましたというのも許容できるのではな

いか。そういう意味では、この式で特許請求すること自体は許される。ただし、実験デー

タはあくまで点であるから、それから得られる近似式上でしか権利が取得できないことに
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なる。その式から離れた範囲をも権利範囲に取り込んで特許の取得を目指すのであれば、

当該範囲をカバーする実験データが必要となろう。 

②権利を線で取得すると容易に特許から逃げられるので帯で取得することが望ましいが、

その場合、帯を実験データで埋める必要がある。本件の場合、ＭＦＲが２及び１４の場合

に、ｔを固定して、θ１を評価して好適なθ２の範囲を実験データでサポートしていくこ

とが可能であったのではないか。例えば、後日提出された実験成績証明書の表１の No.2

～4（ｔを固定してθ２を変化させる場合）のようなデータをある範囲のｔで行えば、領

域での特許取得も不可能ではなかったと思われる。 

 

（５）検討事項５ 

発明の明確性要件を満たすためには、想定し得るあらゆるパラメータに関するデータの

開示が必要であるという判断手法は出願人にとって酷ではないか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①審決が指摘した６つのパラメータは、中でも管状部材の直径と内径、圧着工程における

荷重条件、材料、加熱体の溶融温度等の条件は、管状部材の接続状態を左右することは明

らかであり、その実験条件を開示することは必要不可欠だろう。勿論、実験等によって、

あるパラメータが効果に影響を及ぼさない（パラメータの値に拘わらず一定の効果が実現

可能であることが明らかにされた場合）には、当該パラメータを請求の範囲に反映せずと

も権利化は可能。逆に、影響を及ぼすことが判明した場合には、それを反映すべきである。 

②他の実験条件についての開示を要求されると、どこまで実験条件を記載しなければなら

ないかが際限がなくなる懸念がある。特に、業界において一般的な条件であれば敢えて記

載せずとも、一番効果に影響を与える要因さえ示しておけば充分ではないか。 

③クレームアップされた数式が材料固有の性質等に基づいて理論的に導出された式である

場合は、実験データが少なくても許容できるかもしれないが、近似式である場合は、効果

発現の推定を行うために実験条件を明確にした充分なデータ数が必要である。 

④どのような実験条件を開示し、どのような実験条件をクレームに発明特定事項として記

載するかは出願人の責任においてなされるべきものであるところ、本件の場合、ＭＦＲは

明らかに必須の条件であるから、それをクレームに記載しなかった結果としての、審決・

判決の結果は致し方ないのではないか。 

⑤判決において、原告（請求人）が、出願当時のエンジニアリング樹脂はＭＦＲ＝２及び

１４のものが技術常識であり、それ以外は想定されていないと主張しているが、そうであ

れば、ＭＦＲを数式に含めるべきである。 
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［３］第３事例  

事件番号 平成１６年（行ケ）第１０号 審決取消請求事件 

東京高裁平成１７年３月１６日判決 

審判番号 無効２００３－３５０８８号 

出願番号 特願平１１－１７２８１３号 

発明の名称 自動車用空調装置 

 

１．事件の概要 

本件は、自動車用空調装置に関する特許第３２８９７０５号について、原告はすべての

請求項を無効とする審判を請求し（無効２００３－３５０８８）、審決では「請求項１ない

し５に係る発明についての特許を無効とする。請求項６に係る発明についての審判請求は

成り立たない。」とされた。これに対して、原告は請求項６についての審決を不服とし、本

件審決取消訴訟を提起した事例である。 

同特許の請求項１に係る発明は、自動車用空調装置のレイアウトに関する発明であって、

冷却用熱交換器（21）および加熱用熱交換器（22）をともに略水平方向に配置して、上下

方向に重ねるレイアウトとしている。更に、冷却用熱交換器（21）の熱交換媒体の入出用

配管(21a)がエンジンルーム（Ａ）側に隣接して配置され、この入出用配管（21a）が仕切

り板(Ｃ)を貫通してエンジンルーム（Ａ）内へ突出する構成をとることを特徴とする。 

同特許の請求項６に係る発明は、請求項１の上記構成に加え、送風機ユニット（1）がイ

ンストルメントパネル（Ｐ）の中央部から車両幅方向にオフセット配置されていることを

特徴とする。 

 審決は、請求項１ないし５については出願前公知文献に基づいて当業者が容易に想到し

得る発明であるとして本件発明１を無効としたが、本件発明６については、「送風機ユニッ

トが車両幅方向にオフセット配置されている点、及び冷却用熱交換器を仕切り板に隣接し

て設けた点」（相違点７）が、引用例１～３いずれにも示唆されていないこと、および相違

点７による効果（送風機ユニットへの外気を導入に係る部材と冷媒の入出用配管との配置

上の干渉を避けるという効果）を認めて、請求不成立とした。 
 これに対して、判決では、本件発明６について、審決が認めた効果を否定した上で、

引用例３から認定した「送風機ユニットが車幅方向にオフセット配置されている」との構

成を主引用発明（引用例１に記載された発明）に適用することは容易になし得ることとし

た。また相違点２の「冷却用熱交換器の熱交換媒体の入出用配管がエンジンルーム側に配

置され、この入出用配管は仕切り板と対向する面からエンジンルームの方向へ突出して設

けられている点」については、引用例１及び２から容易に推考できるものであり、効果に

ついても容易に推測できるものである、と判断した。 
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２．事件の経緯 

平成１１年 ６月１８日 出願（特願平１１－１７２８１３）：特願平１０－１６５７３４

の分割） 

平成１４年 ２月１９日 特許査定（特許第３２８９７０５号） 

平成１５年 ３月１１日 無効審判請求（無効２００３－３５０８８） 

平成１５年 ６月 ２日 訂正請求 

平成１５年１２月１１日 １次審決（請求項１乃至５：請求成立、請求項６：請求不成立） 

平成１６年 １月 ８日 東京高裁出訴（平成１６年（行ケ）第１０号） 

平成１７年 ３月１６日 判決（請求項６：審決取消） 

平成１７年 ９月 ９日 ２次審決（請求項６：請求成立） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲（平成１５年６月２日訂正請求後のもの） 

【請求項１】車室内とエンジンルームとが仕切り板にて区画されている自動車に用いられ、

前記車室内に、空気を送風する送風機ユニットと、その空気下流側に設けられて冷却用熱

交換器、加熱用熱交換器および吹出モード切替部を有するエアコンユニットとを設けた自

動車用空調装置において、 

 前記エアコンユニットは、車室内インストルメントパネルの中央部に設けられており、 

 前記冷却用熱交換器は、前記エアコンユニット内において略水平に配置され、前記送風

機による送風空気を冷却し、 

 前記加熱用熱交換器は、前記冷却用熱交換器の上方側に略水平に配置され、前記送風空

気を加熱し、 

 前記吹出モード切替部は、前記加熱用熱交換器の上方側に配置され、この加熱用熱交換

器で加熱されて温度調整された空気の吹出を、車室内乗員の頭部に吹き出す上方吹出口と

車室内乗員の足元に吹き出す下方吹出口との間で切り替え、 

 更に前記冷却用熱交換器は、前記仕切り板に隣接して設けられ、 

 前記冷却用熱交換器の熱交換媒体の入出用配管が前記エンジンルーム側に配置され、 

 この入出用配管は、前記冷却用熱交換器の側面のうち、前記仕切り板と対向する面から、

前記エンジンルームの方向へ突出して設けられており、 

 この入出用配管が車両搭載状態にて前記仕切り板を貫通して前記エンジンルーム内に突

出していることを特徴とする自動車用空調装置。 

【請求項６】前記送風機ユニットは、前記インストルメントパネルの中央部から車両幅方

向にオフセット配置されていることを特徴とする請求項１ないし５いずれか１つ記載の自

動車用空調装置。 

 

（２）図面（関連図面の抜粋） 
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【図４：概略斜視図】                 【図２：正面図】 

 

送風機ユニット 
 

【図３：概略平面図】        【図６：エンジンルームと仕切り板との配置関係

を示す図】 

 

 

【図２６：センター置きタイプの自動車用空調装置の概略斜視図】 

 

 

冷却用熱交換器 加熱用熱交換器 
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（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋） 

①【０００５】また、図２６のように、クーラ用エバポレータ 21 とヒータコア 22 を車両

前後方向に配置して一体化したエアコンユニット 2を車両中央部に設置し、送風機１のみ

を車両中央部から幅方向にオフセットして配置したセンタ置きタイプの構造も考えられ

ている。このセンタ置きタイプのレイアウトによれば、クーラ用エバポレータ 21 とヒー

タコア 22 を車両中央部に集中して設置しているので、インストルメントパネルＰ内での

スペース確保が容易となるが、その反面、車両前後方向の狭いスペース内に空調用熱交換

器（エバポレータ 21、ヒータコア 22）をほぼ垂直に立てて配置しているため、エバポレ

ータ 21 の車両前方側に送風機 1からの送風空気を導入する送風ダクト部を設置する必要

が生じる。同様に、ヒータコア 22 の車両後方側にも、ヒータコア 22 を通過した送風空

気が流れる送風ダクト部が必要となる。 

②【０００６】このように、エバポレータ 21 とヒータコア 22 の前後に送風ダクト部が必

要となるため、車両前後方向の寸法が大きくなってしまうという問題がある。また、車両

前後方向の寸法が大きくなってしまうため、ヒータコア 22 の車両後方側に、吹出モード

を切り替える吹出モード切替部を設置することがスペース的に困難となることが多い。そ

のため、吹出モード切替部をヒータコア 22 の上方部に設置するという配置を採用する場

合があるが、この場合には、垂直に立てたヒータコア 22 の上方部へさらに吹出モード切

替部を設置しているので、高さ方向の寸法が大になってしまうという問題がある。 

③【０００７】以上のことから、センタ置きタイプのレイアウトにおいても、車両への搭

載が困難となり、汎用性に欠けるという問題がある。 

④【０００８】そこで、本発明は上記点に鑑み、スペース効率を追求した熱交換器レイア

ウトとすることにより、狭隘な車室内スペースに対しても搭載が容易となる自動車用空調

装置を提供することを目的とするものである。 

⑤【０００９】また、本発明は、冷却用熱交換器および加熱用熱交換器の熱交換媒体の入

出用配管の結合作業性を向上させることを別の目的とする。 

⑥【００１０】 

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項１～７記載の発明では、

冷却用熱交換器（21）および加熱用熱交換器（22）をともに略水平方向に配置して、上下

方向に重ねるレイアウトにしているため、上下方向の熱交換器部スペースを非常に小さく

でき、その結果、従来のセンタ置きユニットよりも高さ寸法を充分小さくすることができ

る。 

⑦【００１１】しかも、上記のごとく上下方向の熱交換器部スペースを非常に小さくでき

るため、加熱用熱交換器（22）の上方に、この加熱用熱交換器（22）で加熱されて温度調

整された空気の吹出方向を切り替える吹出モード切替部（23）を配置しても、空調装置全

体としての上下方向寸法を小さく抑えることができる。 

⑧【００１２】以上のことから、本発明装置は、車両への搭載が容易となり、その実用上
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の効果は大である。 

⑨【００１３】更に本発明では、冷却用熱交換器（21）および加熱用熱交換器（22）の熱

交換媒体の入出用配管（21a、22a）がエンジンルーム（Ａ）側に配置され、この入出用配

管（21a、22a）が車両搭載状態にて仕切り板（Ｃ）を貫通してエンジンルーム（Ａ）内へ

突出しているから、自動車用空調装置を車両に搭載する際に、入出用配管（21a、22a）へ

の配管結合作業はともにエンジンルーム（Ａ）で行うだけで良く、車室（Ｂ）で行う必要

はない。従って、インストルメントパネル（Ｐ）部分の特に狭隘なスペースで配管結合作

業を行う必要がなくなるため、配管結合の作業性を向上できる。また、車室（Ｂ）内での

サブ配管が不要となり、大幅なコストダウン、配管結合作業の簡略化を実現できる。 

⑩【００２２】上記エバポレータ２１とヒータコア２２は、図６に示すように、車室Ｂ側

で仕切り板Ｃに隣接して配置され、ヒータコア２２に温水を入出させる温水配管２２ａと、

エバポレータ２１に冷媒を入出させる冷媒配管２１ａは、ともにエンジンルームＡ側に配

置され、この温水配管２２ａと冷媒配管２１ａは、車両への組付け時に前記仕切り板Ｃ（フ

ァイヤウォール）を貫通してエンジンルームＡの方向へ突出するように設けられている。 
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４．主な引用発明の内容 

（１）引用例１（審決時甲第１号証：特開平６－１５６０４９号公報） 

①空気の吸入口(24)と吐出口(26)とを備えるブロワ(18)と、ブロワ(18)の吐出口(26)に接

続された空気取入れ口(40)を有し、それに装着した熱交換器(46)を通して、空気吹出し口

(50)(54)(58)(60)から、車室内の各部に冷風又は温風を送りこむ分配器(22)とを備える自

動車の車室用の暖房・換気・空調装置において、 

ブロワ(18)を分配器(22)の下方として垂直に配置し、ほぼ垂直を向く空気吸入管(32)の上

端を外気吸入孔に、同じく下端をブロワ(18)の吸入口(24)にそれぞれ接続し、かつ外気吸

入管(32)を、自動車の車室(12)とエンジン室(16)とを隔てるほぼ垂直の分離隔壁(14)と空

気分配器(22)との間に配設したことを特徴とする自動車の車室用の暖房・換気・空調装置。

（特許請求の範囲） 

② (ａ) 従来の水平型の装置と異なって、垂直型に構成してあるため、計器板の下方に設

置することができ、車室内の占有容積を小さくしうる。 (ｂ) エンジン室側には、まつた

くはみださないので、自動車の車体を改造する必要がない。 (ｃ) 自動車の中心線上に設

置可能な、左右対称形に構成されているので、自動車が右ハンドル式でも左ハンドル式で

も、変更なしに設置することができる。 (ｄ) 外気吸入管を横幅方向に扁平な断面形に形

成してあるので、分離隔壁と装置の空気分配器との間に設置したときに、占有容積が増加

せず、かつ、必要な量の外気を取り入れることができる。 (ｅ) 装置の奥行寸法が小さく、

運転席の直前の計器板の下方に設置してあるので、保守や修理作業が容易である。（公報

【００５０】～【００５４】） 
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４６：（加熱用）熱交換器 
２８：蒸発器（冷却用熱交換器）
１８：ブロワ（送風機ユニット） 



（２）引用例２（審決時甲第２号証：特開平２－２２７３１７号公報） 

①車室(1)内のエンジンルーム(2)とを区画するダッシュパネル(DP)の前記車室(1)内側に

収付けられ、内部にエバポレーター(3)を収容するクーラーユニットケース(4)を有し、冷

房サイクル内の冷媒を供給する供給配管(5)と当該冷媒を前記冷房サイクルに帰還される

帰還配管(6)とを前記エバポレーター(3)の冷媒流入部(7)と冷媒流出部(8)とにそれぞれ

接続し、かつ、当該冷媒を絞り膨張させる膨張弁(12)を前記エバポレーター(3)の冷媒流

入部(7)に設けてなる自動車用空気調和装置において、前記エバポレーター(3)の側壁下端

に、当該エバポレーター(3)への冷媒の流入と同流出とをなさしめる入口開口部(9)と出口

開口部(10)とを開設した冷媒で入口ブロック(16)を固設する一方、当該ブロック(16)に対

応する前記ケース(4)の側壁下端に、当該ブロック(16)に連設前記膨張弁(12)が嵌入する

嵌入口(17)を開設すると共に、当該嵌入口(17)に近接した位置の前記クーラーユニット

(4)の最下端に水抜き管(11)を当該クーラーユニットケース(4)と一体に形成し、更に、前

記入口開口部(9)と出口開口部(10)とに冷媒流通路が一致するように接続され、冷媒流入

孔(18)と冷媒流出孔(19)とを一体に備えた膨張弁(12)を前記冷媒出入口用ブロック(16)

に気密状に取付けたことを特徴とする自動車用空気調和装置のクーラーユニット。（特許

請求の範囲） 
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（３）引用例３（審決時甲第３号証：トヨタウィンダム新型車解説書） 

①車室内に、ブロワーファン 18 と、その空気下流側に設けられて自動車の前方にエバポレ

ーター20及び自動車の後方にヒーターコア17を前後方向に並べて有するエアコンユニッ

トとを設けた自動車用空調装置において、エアコンユニットは、車室内のインストルメン

トパネルの中央部に設けられており、ブロワーファン 18 は、車室内の中央部から車幅方

向にオフセット配置されている自動車用空調装置が記載されている。 

 

 

 

 

５．審決の内容 

（１）相違点 

①相違点７ 

 本件請求項６においては、送風機ユニットはインストルメントパネルの中央部から車両

幅方向にオフセット配置されて、エアコンユニットは車室内インストルメントパネルの中

央部に設けられ、冷却用熱交換器はエアコンユニット内において略水平に配置され、加熱

用熱交換器は冷却用熱交換器の情報側に略水平に配置され、吹出モード切替部は加熱用熱

交換器の上方側に配置され、更に冷却用熱交換器は仕切り板に隣接して設けられているの

に対し、引用例１においては、ハウジングは自動車の計器板の中央部に設けられており、

蒸発器はハウジング内において略水平に配置され、熱交換器は蒸発器の上方側に配置され

るものの、空気ブロワを有するケースは蒸発器、熱交換器の下方に設けられており、蒸発

器と分離隔壁との間に外気吸入管を介在させて設けられている点。 
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②相違点２ 

 請求項６の冷却用熱交換器の熱交換媒体の入出用配管はエンジンルーム側に配置され、

この入出用配管は、冷却用熱交換器の側面のうち、仕切り板と対向する面からエンジンル

ームの方向へ突出して設けられているのに対し、引用例１では何処に配置され、エンジン

室内に突出しているか否か不明である点。 

 

（２）相違点に対する判断 

①相違点７ 

 相違点７は、送風機ユニットのオフセットを特定していることから、冷却用熱交換器を

仕切り板に隣接配置するにあたり、送風機ユニットが冷却用熱交換器等の下方から外れ、

送風機ユニットへの外気の導入に係る部材と冷媒の入出用配管との配置上の干渉を避ける

ことができるものである。甲第２号証のものは、所謂「横置きタイプ」の自動車用空調装

置に限定されない、自動車の空調装置の組付け容易化技術として、エバポレータを分離隔

壁に隣接して配置することが把握可能であるところ、同技術は、他の型式のものに対して

も外気を導入する部材を他の面等へ移動させることを動機づけるとしても、相違点７にい

う送風機ユニットのオフセット配置を開示又は示唆するものではなく、相違点７に係る構

成が甲第２号証に開示又は示唆されているとすることはできない。 

したがって、組付け容易化は、一般的な課題であり甲第１号証の発明においても、要求さ

れることは当業者にとって自明としても、甲第１、２号証に基づいて、送風機ユニットを

オフセットさせる相違点７の構成までも当業者が容易に採用をすることができたとするこ

とはできない。 

甲第３号証には、ブロワーファン18を車両幅方向にオフセット配置されている自動車用空

調装置が記載されている。しかし、甲第３号証のものにオフセット配置によるエバポレー

ター及びヒーターコアの配置方向寸法を小さく抑えるという効果が期待でき、甲第１号証

のものにそれらを上下方向に配置するものが示されているから、甲第１、３号証に基づい

て、上下方向寸法を小さく抑えることは予測される効果であるとしても、甲第３号証のも

のはエバポレーター20およびヒーターコア17を前後方向に並べて配置するものであるため、

ブロワーファン18のオフセット配置はエバポレーターを分離隔壁に隣接させることを開示

又は示唆するものではなく、さらに、外気の導入に係る部材と冷媒の入出用配管の干渉を

避けることについても開示又は示唆がない。 

 

②相違点２について 

 相違点７のオフセットの構成を有することを前提に相違点２をみれば、送風機ユニット

をオフセットさせることにより、外気を導入する部材を仕切り板に隣接させたままでも、

冷却用熱交換器を仕切り板に隣接配置することが配置上の干渉を発生させないものとなり、

この前提のもとに、相違点２の構成の採用が可能となるものであるから、相違点７を前提
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とする相違点２は、引用例２に記載または示唆されているとすることはできない。 

 

６．判決の内容 

（１）原告の主張 

①相違点７についての判断の誤り 

 請求項６に係る発明は、請求項１ないし５に係る発明を引用するものであり、請求項６

に特有の「送風ユニットは、前記インストルメントパネルの中央部から車両幅方向にオフ

セット配置されている」という構成は、引用例３にも記載されているように周知の技術的

事項である。審決は、請求項１ないし５に係る発明については、いずれも当業者が容易に

発明をすることができたと判断しているのであるから、これらに周知の技術的事項を付加

した請求項６に係る発明も、同様に容易に発明をすることができたと判断されるべきであ

る。 

 審決は、請求項６に係る発明のオフセット配置の解釈を誤っている。 

審決は、「・・・相違点７は、送風機ユニットのオフセットを特定していることから、冷却

用熱交換器を仕切り板に隣接配置するにあたり、送風機ユニットが冷却用熱交換器等の下

方から外れ、送風機ユニットへの外気の導入に係る部材と冷媒の入出用配管との配置上の

干渉を避けることができるものである。」としている。 

しかし、本件明細書には、オフセットについて、「また、図２６のように、クーラ用エバポ

レータ21とヒータコア22を車両前後方向に配置して一体化したエアコンユニット2を車両

中央部に設置し、送風機1のみを車両中央部から幅方向にオフセットして配置したセンタ置

きタイプの構造も考えられている。」(段落【０００５】)、「(第１実施形態)図１～図５は・・・。

そして、空調装置の送風機ユニット1は車室B内のインストルメントパネルPの中央部から車

両幅方向にオフセット(右ハンドル車では車両幅方向の左側にオフセット)して配置されて

いる。」(段落【００１５】)と記載されているだけである。また、外気の導入に係る部材に

ついても、「この内外気切替箱11には外気導入口12と」(段落【００１６】)と記載されてい

るだけであり、「送風機ユニットのオフセット配置により、送風機ユニットへの外気の導入

に係る部材と冷媒の入出用配管との配置上の干渉を避けることができる」とは記載されて

いない。 

したがって、審決が認定したオフセット配置による効果についての解釈は、本件明細書の

記載に基づかないものである。 

 

②相違点２についての判断の誤り 

 審決は、「そして、相違点７のオフセットの構成を有する発明を前提に相違点２をみれば、

送風機ユニットをオフセットさせることにより、外気を導入する部材を仕切壁に隣接させ

たままでも、冷却用熱交換器を仕切壁に隣接配置することが配置上の干渉を発生させない

ものとなり、この前提のもとに、相違点２の構成の採用が可能となるものであるから、相

 48



違点７を前提とする相違点２は、引用例２に記載または示唆されるとすることはできな

い。」としている。 

 この相違点２は、請求項1に係る発明と引用例１とを対比したときの相違点２と同じであ

り、審決は、請求項１に係る発明の容易推考性の判断において、相違点２に係る構成は、

引用例２に記載された構成を引用例１に適用することにより容易に推考できるとしている。 

したがって、「相違点７を前提とする相違点２は、引用例２に記載または示唆されるとする

ことはできない。」と判断したのは誤りである。 

 

③顕著な作用効果の認定の誤り 

 審決は、「・・・相違点７、２に係る個別の構成が、引用例１ないし３に個々に示される

としても、それらを組み合わせたことにより、それら個々の構成からは到底予測し得ない

上記効果を奏する上記相違点７、２は、それらの開示とは別異の技術というべきものであ

って、それらに基づいて容易になし得たとすることはできない。」としている。 

 本件明細書には、(イ)「従来のセンタ置きユニットよりも高さ寸法を充分小さくするこ

とができる」(段落【００１０】)、(ロ)「空調装置全体としての上下方向寸法を小さく抑

えることができる」(段落【００１１】)、(ハ)「インストルメントパネル(P)部分の特に狭

隘なスペースで配管結合作業を行う必要がなくなるため、配管結合の作業性を向上できる。

また、車室(B)内でのサブ配管が不要となり、大幅なコストダウン、配管結合作業の簡略化

を実現できる」(段落【００１３】)と記載されているだけであり、(イ)及び(ロ)の効果は、

引用例１が奏する「従来の水平型の装置と異なって、垂直型に構成してあるため、計器板

の下方に設置することができ、車室内の占有容積を小さくしうる」(段落【００５０】)と

の効果と実質的に差異はなく、また、(ハ)の効果は、引用例２が奏する「・・・クーラユ

ニットの組立作業が容易となり、しかも当該ユニットを容易に車体に装着することができ

る」との効果と実質的に差異はない。 

 被告は、「オフセット」の効果を主張するが、本件明細書には、「右ハンドル車では車両

幅方向の左側にオフセット」(段落【0015】)と記載されているだけである。被告の主張は、

本件明細書の記載に基づかないものであり失当である。 

 

（２）被告の主張 

①相違点７の認定の誤り 

 請求項６に係る発明は、エアコンユニットをインストルメントパネルの中央部に設け、

冷却用熱交換器をエアコンユニット内において略水平に配置し、加熱用熱交換器を冷却用

熱交換器の上方側に略水平に配置し、吹出モード切替部を加熱用熱交換器の上方に配置し

た空調装置に対して送風機ユニットを車両幅方向にオフセット配置させるという一連の構

成が有機的に結合して初めて、「冷却用熱交換器を仕切り板に隣接して設けることが可能と

なる」という独自の作用効果を奏するものである。 
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 請求項６に係る発明におけるこれらの構成要素は一体不可分のものであり、「送風機ユニ

ットのオフセット配置」のみを単独で取り出して発明の異同を判断すべきではない。審決

はこの点を正確に理解して、相違点７の認定を行ったものであり、それに誤りはない。 

 

②相違点７についての判断の誤り 

 原告は、請求項６に係る発明は、当業者が容易に推考できる請求項１ないし5に係る発明

に、周知の、送風ユニットのオフセット配置の構成を付加したものに過ぎないから、同様

に容易に発明することができると判断されるべきであると主張する。 

審決は、「・・・本件請求項１に係る発明は、「送風機ユニット」の位置を特定する格別

の構成を有するものではないので、引用例１の発明の「空気ブロワを有するケース」は、

本件請求項１に係る発明の「送風機ユニット」に相当するものと認められる。」と認定して

いる。このことは、換言すれば、「送風機ユニット」の位置を特定する構成を備えれば、引

用例１の「空気ブロワを有するケース」は請求項６に係る発明の「送風機ユニット」には

該当しないということになる。 

その上で、審決は、「送風機ユニットが冷却用熱交換器等の下方にあるものを排除しない

本件請求項１に係る発明においては、冷却用熱交換器を仕切り板に隣接配置するにあたり、

送風機ユニットへの外気の導入に係る部材と冷媒の入出用配管との配置上の干渉を避ける

ために送風機ユニットへの外気の導入に係る部材を冷却用熱交換器の他の面へ移動するこ

とが必要となるものを含み、その点においては、その移動は、引用例２の発明に動機づけ

られて当業者が容易になし得る・・・が、相違点７は、送風機ユニットのオフセットを特

定していることから、冷却用熱交換器を仕切り板に隣接配置するにあたり、送風機ユニッ

トが冷却用熱交換器等の下方から外れ、送風機ユニットヘの外気の導入に係る部材と冷媒

の入出用配管との配置上の干渉を避けることができるものである。」と判断したのであるか

ら、本件請求項１～5に係る発明の容易推考性が肯定されるとしても、請求項６に係る発明

の容易推考性が肯定されることにはならない。 

原告の主張は、審決内容を正しく理解しないものである。 

 原告は、審決の「上記相違点７に係る構成は、送風機ユニットへの外気の導入に係る部

材と冷媒の入出用配管との配置上の干渉を避けることができる」との認定判断は、本件明

細書の記載に基づかない事項を根拠としたものであると主張する。 

しかし、審決は、請求項６に係る発明の送風機ユニットを車両幅方向にオフセット配置す

る構成に基づけば、引用例１のように外気の導入に係る部材を冷却用熱交換器と仕切り板

との間の部位に設ける必要性はなくなるという、上記構成から一義的に導き出される明白

な構成を認定したのである。この構成は客観的に認められるものであるから、審決の認定

判断に誤りはない。 

 請求項６に係る発明における、送風機ユニットの「オフセット」配置の意義とは、エア

コンユニットの冷却用熱交換器と加熱用熱交換器を略水平にして上下に並べて配置すると
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ともに、この冷却用熱交換器と仕切り板との間に「送風ダクト部」その他の空気通路を介

在させないように配置した構成に対して、送風機ユニットを、インストルメントパネルの

中央部から車両幅方向にずれて配置したものと定義される(特に、外気の導入に係る部材を

冷却用熱交換器と仕切り板との間の部位に設けないようにするものとして解釈すべきであ

る。)。 

 原告の、審決は明細書の記載の基づかない事項を根拠とした認定であるとの主張は誤っ

ている。 

 

③相違点２についての判断の誤り 

 原告は、請求項１に係る発明の容易推考性の判断において、相違点２に係る構成が引用

例２に記載された構成を引用例１に適用することにより容易に推考できるとされた以上、

請求項６に係る発明においても、同じ判断がされるべきである旨主張する。 

 審決は、「本件請求項１に係る発明は、「送風機ユニット」の位置を特定する格別の構成

を有するものではないので、引用例１の発明の「空気ブロワを有するケース」は、本件請

求項１に係る発明の「送風機ユニット」に相当するものと認められる。」という前提の下で、

請求項１に係る発明と引用例１との相違点２を判断している。 

請求項６に係る発明においては、上記前提を欠いているのであるから、相違点２につい

て、請求項１に係る発明の容易推考性の判断でなしたと同様の判断をすべきであるとの原

告の主張は誤っている。 

 引用例３は、冷却用熱交換器と加熱用熱交換器の並べ方が請求項６に係る発明とは全く

異なり、送風機ユニットを車両幅方向にオフセット配置させたとしても、冷却用熱交換器

を仕切り板に隣接配置させる構成は採用できない。したがって、引用例１に引用例３を適

用しても、請求項６に係る発明の構成にはならない。 

 

④顕著な作用効果の認定の誤り 

 請求項６に係る発明は、エアコンユニットをインストルメントパネルの中央部に設け、

冷却用熱交換器をエアコンユニット内において略水平に配置し、加熱用熱交換器を冷却用

熱交換器の上方側に略水平に配置し、吹出モード切替部を加熱用熱交換器の上方に配置し

た空調装置に対して、送風機ユニットを車両幅方向にオフセット配置させるという構成が

全体として有機的に作用しあって初めて「冷却用熱交換器を仕切り板に隣接して設けるこ

とが可能となる」という効果を奏するものである。この効果は、各構成要素がそれぞれ別々

に作用して達成されるものではない。 

 請求項６に係る発明の「オフセット」は、単に送風機ユニットをインストルメントパネ

ルの中央部から車両幅方向にずれた位置に配置するという構成ではなく、冷却用熱交換器

と仕切り板との間に、送風ダクトを設けないという構成を含むものである。この「オフセ

ット」により、本件明細書に記載されているとおり、①空調装置全体としての上下方向寸
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法の小型化、②車両用空調装置全体としての車両前後方向寸法の小型化、③配管結合作業

性の向上、という効果を奏するものである。 

 

（３）裁判所の判断 

①相違点７における効果の認定について  

 本件明細書中には「オフセット」に関して、「送風機1のみを車両中央部から幅方向にオ

フセットして配置したセンタ置きタイプの構造も考えられる」（段落【０００５】）、「空調

装置の送風機ユニット1は・・・車両幅方向にオフセット（右ハンドルでは・・・左側にオ

フセット）して配置されている。」（段落【００１５】）と記載され、他方、「外気の導入に

係る部材」に関しては、「この内外気切替箱11には外気導入口12・・・開口しており」（段

落【００１６】）と記載されている。この記載からすると、請求項６の発明は、送風機ユニ

ットが外気導入口を有することを当然の前提としていると認められるものの、本件明細書

中にも、送風ダクト等外気の導入に係る部材については何の記載もなされておらず、外気

がどこからいかなる部材を通って送風機ユニット（外気導入口）へ導入されるか何ら特定

されていない。 

 「隣接」とは、隣にあって接していること、すなわち間に何も存在しないことばかりで

なく、近隣関係にあることをも意味するものである以上、「隣接」という言葉が使用されて

いることをもって、冷却用熱交換器と仕切り板の間に送風ダクト等が介在することを否定

することはできない。 

 本件明細書【０００５】～【００１１】、【００１３】の記載から、請求項１ないし６に

係る発明は、その目的であるスペース効率を、冷却用熱交換器(21)及び加熱用熱交換器(22)

を共に略水平方向に配置して、上下方向に重ねるレイアウトにしていることにより達成す

るものと認められ、送風機ユニットへの外気導入に係る部材の位置関係はそれに関係して

いないのである。 

 被告は、請求項６に係る「オフセット」配置を、冷却用熱交換器と仕切り板との間に「送

風ダクト部」その他の空気通路を介在させないように配置した構成に対して、送風機ユニ

ットを、インストルメントパネルの中央部から車両幅方向にずれて配置したもの、と定義

する。この定義が正しいものであるとしても、もともと、請求項６に係る発明において、

送風機ユニットがオフセット配置される前の、それへの外気導入に係る部材の位置が特定

されていないのであるから、送風機ユニットをオフセット配置することがそれに外気を導

入する部材の移動を自然にもたらすものであっても、そのことは、冷却用熱交換器と仕切

り板との間から、それ以外の場所に移すことを必然的に意味するものではないことになる。

審決が、請求項６の発明において、送風機ユニットのオフセット配置の構成を入出用配管

との配置上の干渉を避けることができる」とした認定判断は、前提において誤っていると

いわざるを得ない。 

 

 52



②相違点７の容易推考性について 

 引用例１の【０００１】～【０００６】（従来技術）、【００２５】（作用）、【００５０】

～【００５４】（発明の効果）の記載からすると、従来の水平型の装置と異なり、引用例１

は垂直型に構成してあるため、計器板の下方に空調装置を設置することができ、車室内の

占有容積を小さくし得ること、装置の奥行寸法が小さく、運転席の直前の計器板の下方に

設置してあるので、保守や修理作業が容易であるという利点を有することが認められる。 

 引用例３には「車室内に、ブロワーファン18と、その空気下流側に設けられて自動車の

前方にエバポレーター20及び自動車の後方にヒーターコア17を前後方向に並べて有するエ

アコンユニットとを設けた自動車用空調装置において、エアコンユニットは、車室内のイ

ンストルメントパネルの中央部に設けられており、ブロワーファン18は、車室内の中央部

から車幅方向にオフセット配置されている自動車用空調装置。」が記載されている。 

引用例３にはブロワーファンをオフセット配置した技術的意味について明記されている

わけではないが、この種の空調装置では、空気の流れが送風機、冷却用熱交換器、加熱用

熱交換器の順となることは技術常識であり、通常は引用例１のような一列に配置する態様

が検討されるはずである。しかるに、引用例３のようにオフセット配置しているのは、収

容スペースとの関係で、ブロワーファン18を前後方向に配置できないためであると認めら

れる。 

そうすると、引用例３からは、エバポレーター20及びヒーターコア17、ブロワーファン

18との配置は、収容スペースとの関係で適宜定め得るという技術常識を読み取ることがで

きる。 

 引用例１においても、諸事情により、上下方向のスペースが不足し、装置全体を垂直に

配置できない場合があることは当然あり得る。その場合、収容スペースが不足する場合の

対策を教示する引用例３に従い、ブロワをオフセット配置することは、当業者が容易に想

起できることである。引用例１は装置を垂直配置することで、装置の奥行寸法を小さくで

きる利点を追求したのであるから、ブロワをオフセット配置する場合、同じ利点を追求す

るため、幅方向にオフセット配置して装置の奥行寸法を小さくすることは、当業者が容易

に推考し得ることというべきである。 

引用例１は、垂直型の装置であることから左右対称となり、左、右いずれのハンドル車

にも対応できるという利点を有しており、ブロアをオフセット配置すればこの利点は失う

ことになるものの、装置全体を垂直に配置できない場合において、この利点を放棄して、

自動車用空調装置の車両前後方向の寸法を小さくすることは、当業者が適宜選択し得る設

計事項に過ぎない。 

 よって、引用例１及び引用例３から相違点７に係る構成を推考することは容易であり、

仮に相違点７の構成が、配置上の干渉を避けるという効果を奏するとしても、当業者にと

って容易に想到し得たことである。 
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③相違点２について 

 引用例２は、エバポレーターを、ダッシュパネルに隣接して設けたものにおいて、冷媒

入口用ブロックと膨張弁とからなる入出用通路を、エバポレーターの側面のうち、ダッシ

ュパネルと対向する面から、エンジンルームの方向へ突出させ、これにより、クーラーユ

ニットの組立作業を容易とし、しかも当該ユニットを容易に車体に装着することができる

ようにしたものと認められる。 

 引用例１において、蒸発器 28 と分離隔壁 14 との間に外気吸入管が介在するように設け

られているとしても、蒸発器 28 は、分離隔壁 14 に近接配置されているのであるから、組

み立て作業等を容易にするために、引用例２における配管構造を採用することは容易に試

みることと言える。 

 

④顕著な作用効果について 

 請求項６の効果（①空調装置全体としての上下方向寸法の小型化、②車両用空調装置全

体としての車両前後方向寸法の小型化、③配管結合作業性の向上）は、いずれも引用例１、

引用例２の構成、効果の記載から容易に予測できるものである。 

 オフセット配置と冷却用熱交換器の隣接配置とは関係のない構成であり、また、送風ダ

クトをあえて仕切り板に隣接配置する必要もない。 

 

７．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：効果の認定について 

審決は、本件発明では、送風機ユニットのオフセット配置を特定していることから、冷

却用熱交換器を仕切り板に隣接配置するにあたり、当該送風機ユニットが冷媒用熱交換器

等の下方から外れ、送風機ユニットへの外気の導入に係る部材と冷媒の入出用配管との配

置上の干渉を避けることができるものであると認定判断したが、判決はかかる効果の認定

判断を否定した。 

 しかしながら、送風機ユニットを冷却用熱交換器に対して上下方向もしくは前後方向に

配置すれば、これらの配置順序から、必ず干渉が起こり前後方向の寸法が大きくなってし

まうことが予想されるところ、前後方向の小型化を目的とする本件発明において、上記オ

フセット配置が前後方向の小型化につながるとの記載が明細書に直接なくとも、明細書の

記載全体及び技術常識からみれば上記効果が奏されることは当業者に自明であるから、審

決の上記認定判断に誤りはないのではないか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

（総論） 

 本願の明細書等に記載されていない構成に基づく効果を認めた審決の判断を誤りとした

裁判所の判断が概ね支持された、。 
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（各論） 

①審決は、外気導入部材との干渉を避けるという効果を認定したが、そもそも本件発明の

明細書にはこのような課題が明記されていないし、干渉の問題を論ずるにしても、外気導

入口がどのような部材なのか、また、その外気導入口と干渉するもう一方の部材が何かと

いう、干渉の対象となる物についての具体的な記載も存在しない。一般に、効果を認定す

る上で前提となる構成が開示不足により不明確な状態で、構成に伴う効果を認定するには

無理があることから、本件において干渉の問題を論ずること自体難しいといわざるを得な

い。 

②また、出願時に予想していなかった先行技術を引用例として拒絶理由が通知された際に

は、当初明細書等に明示的に記載のない作用効果が主張されて認められることもあり得る

が、そのような場合であっても、当初明細書等に記載されている発明の構成から自明な効

果であることが前提であり、そうでなければ主張が認められるのは難しい。ただし、出願

時に引用発明と比較した場合の効果の元となる構成を明細書等に記載しておくことは現

実的には難しい。 

③一方、出願当初から明細書等に効果の裏付けとなる構成を明確に記載すべきではあるが、

引用例１との関係において、干渉を避けるという効果が問題になり始めたことを踏まえる

と、明細書に具体的な記載がなくても技術常識から当該効果を認定する余地があるのであ

れば、認定しても差し支えないのではないかとの意見も出された。 

 

（２）検討事項２：「隣接」という用語の解釈について 

「冷却用熱交換器は、前記仕切り板に隣接して設けられ」における「隣接」について、

審決では、特許請求の範囲に記載された用語の認定を、発明の詳細な説明、例えば、効果

を参酌して行われることもあり得ることから、配管作業の容易性という効果を参酌して、

冷却用熱交換器と仕切り板との間に部材が介在しないことを意味すると認定した。 

一方、判決では、「隣接」とは、隣にあって接していること、すなわち間に何も存在しな

いことのみならず、近隣関係にあることをも意味するものである以上、冷却用熱交換器と

仕切り板の間に送風ダクト等が介在することを否定することはできないと判断した。 

いずれの判断が妥当か。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①「隣接」という用語自体が一般的に曖昧であるが、このような場合には、クレームに記

載される用語は、その用語の一般的な意味を踏まえつつ、明細書でどのように使われてい

るかを参酌して解釈するのが相当であり、本件発明の明細書（段落【0022】）の記載から

すると、「隣接」という用語は単に「接している」ということだけではなく、近隣関係ま

で含むと解釈するのが相当であるから、裁判所の判断を支持する。 

②一方、一般的に広辞苑などの辞書では、用語の意味は広く定義されていることが多い。
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そこで、本願の図面の記載を参酌して、「隣接」とは「隣に接している」と狭く解釈し、

審決のように認定する余地もあったのではないかとの意見も出された。 

③「隣接」の意味を判決のように解釈した場合、審決が相違点として認定した箇所は、相

違点ではなくなるが、本件に関していえば、他の相違点は依然として残るため、「隣接」

という用語の解釈が、本件発明の進歩性の判断の結論に影響を及ぼしたとまでは言えない

だろう。 

④用語の使用について、次のような感想が述べられた。 

技術思想を言語化する段階で発明の思想とずれが生じる恐れがあるため、特許請求の範囲

に記載した用語の広辞苑の定義と出願人の意思は必ずしも一致しない可能性があるとこ

ろ、明細書の作成を、広辞苑の定義を参酌しつつ行うことが望ましいが、出願時に予想も

していない先行技術との差異を、予め客観的に表現するような文言を記載しておくことは

現実的には難しい。 

 

（３）検討事項３：引用発明の認定について 

判決では、引用例３の記載に基づき、「エバポレーター20 及びヒーターコア 17 とブロワ

ーファン 18 との配置は、収容スペースとの関係で適宜定め得るという技術常識を読み取る

ことができる」と認定している。これは、収容スペースを考慮したレイアウトを採用する

ような技術は全て進歩性を否定されかねない認定となっているが、このような認定は妥当

か。また、課題の記載が全くない引用例３から、収容スペースの課題とのつながりを技術

常識としてどこまで認定できるのか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①引用例３では、スペース効率を考えた配置の構成は記載されているが、省スペースを目

的とすることの記載はない以上、収容スペースの課題とのつながりを認定することはでき

ないのではないか。判決は、引用例から本件発明に想到する契機があるかを判断するので

はなく、本件発明の構成と効果から引用例に示唆があるかを判断する逆の発想をしており、

論理づけに違和感を覚える。 

②レイアウトに関する発明については、小型化や収容スペースは周知の課題、普遍的な課

題として、その課題を解決するための当該構成（レイアウト）は容易と判断されることが

多いが、そのレイアウトに意外性があるものであれば、進歩性が認められる余地はあると

思われる。課題は普遍的であっても、構成（レイアウト）自体に困難性や特殊性があれば

違った結論になったのではないか。つまり、判決では本件発明の相違点にかかる構成（レ

イアウト）自体の評価を前提にした上で、引用例３に記載された技術事項の認定をしてい

ると推測される。 

③機械分野におけるレイアウトに関する発明では、出願人としてはどのようにすれば、審

査官・審判官に対して設計事項という印象を与えずにすむかという点に非常に神経を使っ
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ている。レイアウトによって得られる技術的な効果が、技術常識を越える場合には、進歩

性を推認する効果として評価されてもよいと考えるが、本件の場合はそれ程の効果とは認

められなかったため、引用発明の認定にも少なからず影響を与えたのではないか。 

④配置スペースの効率化が周知の技術課題であるとすれば、何通りか想定される配置の中

から、本件発明の選択肢を選ぶこと自体は困難ではないという推認が働くところ、本件の

場合、本件明細書にオフセット配置したものが従来技術として開示されているという事情

が、裁判所の判断の根底にあると考えら得るが、こうした判断手法は特定の分野に限られ

るべきであり、一般化されるべきではない。 

 

（４）検討事項４：論理づけ（阻害要因）について 

裁判所は、引用例１においても、諸事情により、上下方向のスペースが不足し、装置全

体を垂直に配置できない場合があることは当然あり得るので、収容スペースが不足する場

合の対策を教示する引用例３に従い、ブロワをオフセット配置することは当業者にとって

想到容易であると判断した。しかし、引用例１の発明が、そもそも左右対称に装置を配置

することを前提とした発明であるから、これにスペース不足の対策を講じる場合、送風機

ユニットを車幅方向にオフセットさせるという発想は生じないのではないか、つまり、引

用例１にオフセット配置を採用することには阻害要因があるのではないか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

阻害要因があるという意見が多かった。意見の詳細は以下のとおりである。 

①引用例１は、エアコンユニット等を左右対称に配置することで、自動車が左右いずれの

ハンドル式であっても、当該ユニットを別々に設計する必要性を廃したという発明である。

したがって、たとえ、エアコンユニットの収容性の課題が周知であるとしても、オフセッ

ト配置を採用した引用例３を適用して、左右対称を崩さない程度にまで引用例１記載の発

明におけるブロアを移動することまでは理解できるが、左右対称配置という大前提を崩し

て、オフセット配置をすることが想到容易であるとした裁判所の判断には違和感を覚える。 

②審決では、請求項１について、左右対称配置は阻害要因ではないと判断しているが、請

求項６においては、左右対称配置は阻害要因になると判断しており、左右対称配置に対す

る評価が異なっている。この点は、請求項６の構成を採用すると干渉が防止できるという

格別な効果が認められるから、オフセット配置は想到容易ではないと判断したと考えられ

る。 

③左右対称という目的は必ずしも主たる目的効果ではなく、引用例１は、車室内の占有容

積を小さくすることを第一の目的としている。したがって、スペース効率化の目的のため

に、当該構成を採用することは容易と具体的に判示していれば、左右対称という目的が阻

害要因になるのではないかという疑念は生じず、より納得感が得られたのではないか。ま

た、そもそも引用例１に「左右対称」という目的の記載が存在したとしても、当業者はそ
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の記載に縛られることなく自由な発想で当該引用例から引用発明を認定することができ

るのであり、当該記載は必ずしも阻害要因とはならないのではないか。 

④本件では、引用例１を主引例とするのではなく、本件明細書の２６図の従来技術もしく

は引用例３を主引例として、引用例１との組合せは容易とする論理の方が素直だったので

はないか。ただし、審判の経緯からすると審理範囲の問題もあり、主引例の入れ替えや新

たな論理づけもできないため、少々、論理に無理が存在したとしても仕方がなかったのか

もしれない。 

 

（５）検討事項５：審決が認定した効果が、当初明細書等に記載されていたと仮定した場

合の、本件発明の進歩性について 

出願人が引用例１の存在を認識し、本件出願の当初明細書等にオフセット配置による干

渉を避けるという効果、及び当該効果の裏付けとなる構成（外気導入部材）が記載されて

いた場合、進歩性の判断の結論は異なったか。 

 

【検討結果（主な意見等）】 

①明細書に構成や効果が記載されていれば、効果を認定することは可能だが、それによっ

て進歩性が認められるか否かはまた別の問題である。 

②効果が記載されていたとしても、課題そのものが自明であり、構成の困難性も低い場合

は、その効果も自明なものとされ進歩性は否定されよう。機械分野では、当該構成を採用

すれば当然にこのような効果は奏されると判断されることが多いからである。 

③冷却用熱交換器の構成を「隣接」ではなく、「隣り合って接して」と記載してあり、かつ、

オフセット配置を採用することにより干渉を防止するという効果が記載してあれば、引用

例１との対比においては進歩性が認められる余地はあったのではないか。ただし、接する

ような配置を採用した従来技術として引用例２が存在するので、引用例２から想到容易と

判断される可能性は残る。 

④レイアウトに関する発明においては、レイアウト自体の意外性も必要ではないか。外気

導入部材を具体的に特定し、オフセット配置を採用することによる干渉防止の効果を記載

していたとしても、干渉防止は設計上当然考慮しなければならない課題であり、具体的に

採用した構成自体が通常想定できないようなものでなければ進歩性は否定される。オフセ

ット配置自体は従来技術として存在し、構成や効果を明細書等に記載したからといって進

歩性欠如の結論が変わるものではない。 
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［４］第４事例  

事件番号 平成１７年（行ケ）第１０３４１号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１７年１１月２２日判決 

審判番号 不服２００２－２０４０６号 

出願番号 特願平７－２６７１８４号 

発明の名称 高輝度長残光性蓄光材料及びその製造方法 

 

１．事件の概要 

本件発明は、高輝度長残光性蓄光材料に関するものであって、長残光性を有し、かつ高

輝度である蓄光材料を簡単な製造設備で安全に製造し、提供することを目的とするもので

ある。 

本件は、平成７年１０月１６日に出願され、平成１４年９月４日に拒絶査定がされたも

のであって、これに対して拒絶査定不服審判の請求がなされたところ、審決では、本願明

細書の発明の詳細な説明には、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いた場合に、少なくとも

一部の組成としてＳｒを含む実施例と同等の残光性蓄光材料としての効果を奏することに

ついて、具体的なデータや作用機構に基づく合理的な説明が記載されていないことから、

実施可能要件を充足しないと判断されたものである。 

これに対して、判決は、発明の詳細な説明には、Ｓｒを単独で使用した例、及びそのＳ

ｒの一部をＣａ及びＢａで置換した例については具体的なデータが示されているものの、

Ｓｒの一部をＭｇで置換した例やＳｒ以外のアルカリ土類金属のみを用いた例については、

具体的なデータが示されていないことから、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いた場合に

おいて、焼成体を製造することはできても、それがＳｒを単独で使用した場合と同等の「高

輝度長残光性」を示すとは限らないとして、審決を支持した。 

 

２．事件の経緯 

平成 ７年１０月１６日 出願（特願平７－２６７１８４号） 

平成１４年 １月２２日 拒絶理由通知（特許法第２９条１項３号及び２項、３６条）  

平成１４年 ７月 ９日 意見書、手続補正書 

平成１４年 ９月２０日 拒絶査定 

平成１４年１０月２１日 拒絶査定不服審判請求（不服２００２－２０４０６号） 

平成１４年１２月２４日 手続補正書 

平成１６年 ７月２６日 審決（請求不成立） 

平成１６年１０月２５日 知財高裁出訴（平成１７年（行ケ）１０３４１号） 

平成１７年１１月２２日 判決（請求棄却） 
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３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項１】一般式 ＭＯ・（ｎ－ｘ）〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａｌ2 Ｏ3（γ）〕・

ｘＢ2 Ｏ3 ：Ｅｕ、Ｄｙ 

〔式中、Ｍはアルカリ土類金属を表し、ａは０．５≦ａ≦０．９９であり、ｘは０．００

１≦ｘ≦０．３５、ｎは１≦ｎ≦３である。〕 

で表される組成式の原料を焼成して得られた焼成体からなる高輝度長残光性蓄光材料。 

 

（２）図面 

 なし 

 

（３）発明の詳細な説明 

①【００１１】・・・本発明は、このような蓄光材料に関するもので、本発明の高輝度長残

光性蓄光材料は、一般式 ＭＯ・（ｎ－ｘ）〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａｌ2 Ｏ3 （γ）〕・

ｘＢ2 Ｏ3 ：Ｒ〔式中、Ｍはアルカリ土類金属を表し、Ｒは稀土類元素を表し、ａは０．

５≦ａ≦０．９９であり、ｘは０．００１≦ｘ≦０．３５、ｎは１≦ｎ≦８である。〕焼

成体からなることを特徴とするもので、Ｍはストロンチウムであり、Ｍの表す金属の一部

分はカルシウム、バリウム、マグネシウムで置換することができ、またＲの表すユウロピ

ウムの一部分はＬａ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｇｄ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、

Ｙｂ、Ｌｕ、Ｍｎ、Ｂｉで置換することができる。 

②【００１２】本発明では、Ｍで表されるストロンチウムの一部分を、モル％で２５％ま

でカルシウムに置換することができる。カルシウムを２５％モルより多く添加すると、結

晶体の構造が得られない。同様にバリウムの添加量は、ストロンチウムの１０モル％以下

であって、マグネシウムの添加量は、３０モル％以下である。更にこれらのアルカリ土類

金属の添加により、発光ピーク波長の異なる蓄光材料を製造できる。例えばストロンチウ

ムの一部分にバリウムを添加した場合の発光ピーク波長は、ストロンチウムのみの場合よ

り短くなり、マグネシウムを添加した場合は、更に短くなり、カルシウムを添加した場合

には、更に最も短くなる傾向がある。前述のアルカリ土類金属は、一種類でもまたは二種

類以上を使用してもよい。二種類以上を添加する時、ＭＯの添加量は、合計で一般式 Ｍ

Ｏ・（ｎ－ｘ）〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａｌ2 Ｏ3 （γ）〕・ｘＢ2 Ｏ3 に対して１：

１の割合がよい。 

③【００２２】本発明の蓄光材料の輝度はかなり高いので、夜に表示用として使用可能で

ある。例えば、道路の表示、広告、文房具、玩具、スポーツ用品などに使用すると、光を

吸収して、暗中で吸収したエネルギーを光の形で放出し、１０時間以上連続的に発光する。 

④【００３２】以上で造った・・・参考例及び本発明の蓄光材料（１）～（７）の時間経

過に対する輝度の低下について、硫化亜鉛燐光材料「ＺｎＳ：Ｃｕ」との対比試験結果を
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表２に示す。試験条件：参考例及び（１）～（７）及び（ＺｎＳ：Ｃｕ）のサンプルを暗

室中でそれぞれ０．２ｇ取り、直径１０ｍｍ×深さ５ｍｍのアルミニウム容器に入れ、温

度２４℃、湿度２５％ＲＨで、１５Ｗ蛍光灯の垂直下２０ｃｍの距離で１５分間照射した。

ついでトプコンＢＭ－５輝度計で、時間経過とともにそれぞれの輝度を測定する。 

④【００３６】表２から明らかなように、同じ条件で試験した結果は、比較例の硫化亜鉛

燐光材料の初期輝度に対して、本発明の高輝度長残光性蓄光材料の初期輝度は、１０倍以

上有することがわかる。また残光時間についても、比較例の硫化亜鉛燐光材料の残光時間

が約１時間であるのに対して、本発明の高輝度長残光性蓄光材料の残光時間は、約５０時

間を越えていることがわかる。 

⑤【００３７】実施例８ ・・・ストロンチウムの一部分としてマグネシウムを使用して

も優れた蓄光材料が得られた。 

⑥段落【００２３】ないし【００４０】には、請求項１の一般式である 

ＭＯ・（ｎ－ｘ）〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａｌ2 Ｏ3 （γ）〕・ｘＢ2 Ｏ3 ：Ｅｕ、

ＤｙにおけるＭ、ｘ、ｎ、ａを次のとおりとして、参考例及び実施例１ないし１１の合計

１２種の蓄光材料を製造したことが記載されている。 

              Ｍ            ｘ  ｎ  ａ 

 参考例   ストロンチウム            0.11 １ 0.52 

 実施例１  ストロンチウム            0.07 １ 0.99 

 実施例２  ストロンチウム            0.07 １ 0.85 

 実施例３  ストロンチウム            0.005 １ 0.63 

 実施例４  ストロンチウム            0.35 １ 0.91 

 実施例５  ストロンチウム            0.08 ２ 0.70 

 実施例６  ストロンチウム 85％とカルシウム 15％  0.25 １ 0.75 

 実施例７  ストロンチウム 90％とバリウム 10％   0.18 ２ 0.93 

 実施例８  ストロンチウム 85％とカルシウム 15％ 0.05 １ 0.75 

      （ストロンチウムとマグネシウム） 

 実施例９  ストロンチウム            0.20 ３ 0.82 

 実施例１０ ストロンチウム            0.07 １ 0.85 

 実施例１１ ストロンチウム            0.07 １ 0.99 

 

４．審決の内容 

①実施可能要件及び「高輝度長残光性」という用語の認定について 

 本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、残光性蓄光材料としての効果について、アル

カリ土類金属としてＳｒを用いた場合については具体的データに基づいた説明がなされて

いるものの、Ｓｒ以外を用いた場合については、具体的データに基づく説明も、作用機構

に基づく合理的な説明もなされていない。 
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 そして、本願の出願時に周知の技術を参照しても、〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａ

ｌ2 Ｏ3 （γ）〕（ただし、ａは０．５≦ａ≦０．９９）で示される原料を用いる本件発明に

おいて、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いた場合に、Ｓｒを用いた場合と同等の効果を

奏するとする根拠を見いだせない。 

 したがって、本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発明の実施をする

ことができる程度に明確かつ十分になされているとすることができないものである。 

 

②「アルカリ土類金属」の定義について 

請求項１に係る発明は、その特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定され

るものであり、任意のアルカリ土類金属を含むものである。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①実施可能要件及び「高輝度長残光性」という用語の認定について 

 本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、「Ｍはストロンチウムであり、Ｍの表す金属の

一部分はカルシウム、バリウム、マグネシウムで置換することができる。」（段落【００１

１】）と記載され、また、実施例には、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いた場合として、

Ｓｒの一部をＣａで置換した例（実施例６）、Ｓｒの一部をＢａで置換した例（実施例７）、

Ｓｒの一部をＭｇで置換した例（実施例８）が示されている。 

 本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、Ｓｒについてその効果を示す試験データが記載

され、かつ、Ｓｒの一部がＣａ、Ｂａ又はＭｇのいずれかで置換されたものの効果を示す

試験データが示されている以上、蛍光体の技術分野における周知の技術からみて、Ｓｒ以

外のアルカリ土類金属についてその効果を示すデータがなくても、ＳｒやＳｒの一部がＣ

ａ、Ｂａ又はＭｇのいずれかで置換されたものと同様の効果があるであろうことは容易に

類推することができる。 

 したがって、審決が「本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発明の実

施をすることができる程度に明確かつ十分になされているとすることができないものであ

る。」と判断したのは、誤りである。 

 

②「アルカリ土類金属」の定義について 

 アルカリ土類金属は、一般に、Ｂｅ及びＲａを含む意味に用いられているが、蛍光体の

技術分野においては、アルカリ土類金属として、Ｓｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａを用いること

が周知の事項であり、また、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、アルカリ土類金属

として、Ｓｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａの４種類のみを記載していて、Ｂｅ及び放射性元素Ｒ

ａを除外している。 

 したがって、審決が、「任意のアルカリ土類金属を含むものである」として、アルカリ土
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類金属にＢｅ及びＲａを含めた認定をしたのは、誤りである。 

 

（２）被告の反論 

①実施可能要件及び「高輝度長残光性」という用語の認定について 

 本願明細書は、アルカリ土類金属であるＭのうち、Ｍで表わされるＳｒの一部分をＣａ、

Ｂａ又はＭｇに置換して結晶体の構造が得られる例を示したものであるが、これはＳｒを

用いた例として示したにすぎないから、本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、Ｓｒの一

部をＣａ、Ｂａ又はＭｇのいずれかで置換した例が示されているとしても、Ｓｒ以外のア

ルカリ土類金属を用いた場合についての説明がされているということはできない。 

一般に、すべてのアルカリ土類金属の物理的、化学的性質が類似するとはいえないし、

仮にその物理的、化学的性質が類似するとしても、本件発明が属する蓄光材料に関する技

術分野において、アルカリ土類金属の物理的、化学的性質と残光性能との関係が明らかに

されているわけではなく、また、残光性能に関し、Ｓｒ以外の任意のアルカリ土類金属が、

Ｓｒと同様の効果を奏することが明らかにされているわけでもない。そうであれば、本願

明細書の発明の詳細な説明の欄に、単独のＳｒの具体的データ等の記載があるとしても、

Ｓｒ以外のアルカリ土類金属について、具体的データ等を記載する必要がないということ

はできない。 

 Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いて高輝度長残光性蓄光材料を製造することができる

としても、製造方法が同様に行えることとその蓄光材料としての効果の予測可能性とは直

接関係しないから、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いたものについて、Ｓｒと同様の効

果があるということはできない。 

 上記に述べたところから明らかなように、本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、Ｓｒ

以外のアルカリ土類金属について、その効果を示すデータがない以上、Ｓｒと同様の効果

があると類推することはできない。 

 したがって、審決が「本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発明の実

施をすることができる程度に明確かつ十分になされているとすることができないものであ

る。」と判断したことに誤りはない。 

 

②「アルカリ土類金属」の定義について 

 本件発明にいう「アルカリ土類金属」は、一般に、Ｂｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ及び

Ｒａを示す技術用語として周知である。そして、蛍光体と本件発明の属する蓄光材料は求

められる残光性能が全く異なるから、両者は技術分野を異にするところ、蓄光材料に関す

る技術分野において、「アルカリ土類金属」がＭｇ、Ｃａ、Ｓｒ及びＢａを意味するとの技

術常識があるわけではないし、本願明細書に、「アルカリ土類金属」について、通常使用さ

れている上記の意味以外のものとして定義付けるような記載もない。 

 そうすると、特許請求の範囲に「アルカリ土類金属」と記載されていれば、それは、「任
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意のアルカリ土類金属を含むもの」、具体的にはＢｅ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ及びＲａを

意味すると解すべきである。したがって、審決が「任意のアルカリ土類金属を含むもので

ある」と認定をしたことに誤りはない。 

 

（３）裁判所の判断 

①実施可能要件及び「高輝度長残光性」という用語の認定について（特許法３６条４項に

係る判断） 

 (1) 本願明細書の発明の詳細な説明には、次のような記載がある。 

（中略） 

 (2) 以上の記載によれば、本願明細書には、Ｓｒを単独で用いた例並びにそのＳｒの一

部をＣａで置換した例（実施例６）及びＢａで置換した例（実施例７）について、具体的

データに基づく説明がされているということができる。しかしながら、Ｓｒの一部をＭｇ

で置換した例（実施例８）については、「優れた蓄光材料が得られた。」というだけで、具

体的なデータが示されていないし、さらに、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属のみを用いた例

については、具体的なデータが示されていない上、何の説明もされていない。したがって、

本願明細書には、残光性蓄光材料としての効果に関し、アルカリ土類金属としてＳｒを単

独で用いた場合並びにそのＳｒの一部をＣａ又はＢａで置換した場合を除いては、具体的

データに基づく説明も、作用機構に基づく説明もされていないといわざるを得ない。 

 (3) そして、本件発明の蓄光材料は、「太陽光や蛍光灯、特に紫外線で励起してそのエ

ネルギーを吸収し、吸収したエネルギーを可視光に変換して、励起停止後も光を徐々に放

出しながら、長時間発光し続ける」（本願明細書の段落【００１１】）というものであると

ころ、ＳｒとＳｒ以外のアルカリ土類金属とでは、それぞれ電子数が異なり、それを含む

請求項１の一般式であるＭＯ・（ｎ－ｘ）〔ａＡｌ2 Ｏ3 （α）＋（１－ａ）Ａｌ2 Ｏ3 （γ）〕・

ｘＢ2 Ｏ3 ：Ｅｕ、Ｄｙの焼成体の電子状態も異なるから、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を

用いた場合に、Ｓｒを用いた場合と同様の高輝度長残光性を示すということはできない。 

 このことは、以下の述べるところからみても、明らかである。すなわち、本件発明の発

明特定事項である「高輝度長残光性」は、請求項１の記載からは、どの程度の輝度及び残

光性を意味するのか明らかでないが、本願明細書の発明の詳細な説明には、「本発明が解決

しようとする第１の課題は、長残光を有し、かつ輝度が高い蓄光材料を提供することにあ

る。」（段落【０００９】）、「本発明の蓄光材料の輝度はかなり高いので、夜に表示用として

使用可能である。例えば、道路の表示、広告、文房具、玩具、スポーツ用品などに使用す

ると、光を吸収して、暗中で吸収したエネルギーを光の形で放出し、１０時間以上連続的

に発光する。」（段落【００２２】）、「本発明の高輝度長残光性蓄光材料は、一般式で示され

る蓄光材料であり、これによって以下の優れた効果を奏するものである。①初期輝度が高

く、しかも長残光性を有するので、明るくしかも長時間発光状態を維持することができ、

したがって多くの用途に使用することができる。」（段落【００４１】）との記載があり、こ
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れらの記載によれば、「長残光性」とは、１０時間以上の実用し得る輝度を有することを意

味し、「高輝度」とは、上記の長残光性を実現するのに十分高い初期輝度を有することを意

味すると認められる。ところで、上記(1)の記載によれば、参考例は、本件補正前の実施例

１であり、その原料組成式が請求項１の一般式を満足するものであって、その製造方法が

実施例３と同一のものであるが、初期輝度は８００mcd/㎡で、比較例の硫化亜鉛燐光材料

の初期輝度に対して４倍程度にとどまる上、６００分（１０時間）後には数値で表示でき

る程度の輝度を有していないから、参考例は本件発明にいう上記の「高輝度長残光性」を

満足するものではないところ、このことは、Ｓｒを用いた場合であっても、本件発明にい

う高輝度長残光性を示すわけではないことを意味するものであり、そうであれば、Ｓｒ以

外のアルカリ土類金属を用いた場合においても、本件発明にいう高輝度長残光性を示すわ

けではないといわなければならない。 

 (4) 原告らの主張について検討する。 

 ア 原告らは、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、アルカリ土類金属として、Ｓ

ｒの一部をＣａ、Ｂａ又はＭｇのいずれかで置換した例が示されている以上、Ｓｒ以外の

アルカリ土類金属を用いた場合についても説明がされているということができるし、Ｓｒ、

Ｍｇ、Ｃａ及びＢａは、同じアルカリ土類金属に属し、物理的、化学的性質が類似するか

ら、本願明細書の発明の詳細な説明の欄に、最良の実施例である単独のＳｒの具体的デー

タ等の記載がある以上、同様の効果を奏するＳｒ以外のアルカリ土類金属についてまで具

体的データ等を記載して説明しなければならない理由はないと主張する。 

 しかしながら、上記(2)のとおり、本願明細書には、Ｓｒの一部をＣａ又はＢａで置換し

た場合については、具体的データに基づく説明がされているということができるが、この

ことをもって、それ以外のアルカリ土類金属を用いた場合についての説明がされていると

いうことにはならない。 

 また、上記(3)に判示したように、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いた場合において、

Ｓｒを用いた場合と同様に高輝度長残光性を示すわけではないというべきであるから、漠

然と、Ｓｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａが同じアルカリ土類金属に属するものとして物理的、化

学的性質が類似するということだけで、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属について、具体的デ

ータ等を記載して説明する必要がないということはできない。原告らの上記主張は、採用

することができない。 

 イ 原告らは、Ｓｒ、Ｃａ、Ｍｇ又はＢａをそれぞれ単独で用いる場合も、Ｓｒ及びＣ

ａ、Ｓｒ及びＭｇ、又はＳｒ及びＢａのそれぞれの混合物を用いる場合も、同じようにし

て高輝度長残光性蓄光材料を製造することができるのであって、本願明細書の発明の詳細

な説明の欄に、単独のＳｒを用いて製造した場合とその効果を示す実施例、Ｓｒ及びＣａ、

Ｓｒ及びＭｇ、又はＳｒ及びＢａのそれぞれの混合物を用いて製造した場合とその効果を

示す実施例が記載されているから、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属を用いて高輝度長残光性

蓄光材料を製造した場合においても、Ｓｒと同様の効果があることは明らかであると主張
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する。 

 確かに、請求項１の一般式の組成となるように原料を用意し、混合して焼成体を製造す

ることは、本願明細書の実施例の記載などを参照すれば可能であるということができる。

しかし、このようにして焼成体を製造することができたとしても、その焼成体が高輝度長

残光性を示すかどうかについては、自明なことではない。上記(3)のとおり、Ｓｒを用いた

場合であっても、本件発明にいう高輝度長残光性を示すわけではないのであるから、Ｓｒ

以外のアルカリ土類金属を用いた場合には、なおさら、本件発明にいう高輝度長残光性を

示すということはできない。 原告らの上記主張は、採用の限りでない。 

 ウ 原告らは、蛍光体の技術分野における周知の技術からみて、Ｓｒ以外のアルカリ土

類金属についてその効果を示すデータがなくても、ＳｒやＳｒの一部がＣａ、Ｂａ又はＭ

ｇのいずれかで置換されたものと同様の効果があるであろうことは容易に類推することが

できると主張し、甲９の２、１０ないし２８及び３６を援用する。 

（中略） 

 ｂ 以上の記載によれば、上記甲号各証のうち、本件発明と同じ蓄光材料について具体

的な記載があるのは、甲９の２と甲３６だけである。甲１０は蛍光ガラス、甲１１ないし

１３、２４及び２５は蛍光ランプに用いる蛍光体（甲２６は用途が不明である。）、甲２７

は辞典の「アルカリ土金属」の項目、甲２８は主として蛍光ランプに用いる蛍光体につい

てそれぞれ記載したものであるところ、上記(ｱ)ｂのとおり、蛍光体と蓄光材料とでは発光

のメカニズムを異にするから、これらの蛍光体の技術についての知見を、そのまま蓄光材

料に関する本件発明に適用することはできないというべきである。 

 ｃ そして、甲９の２及び３６は、いずれも、アルカリ土類金属がＭｇ、Ｃａ又はＢａ

である場合に、これがＳｒである場合と同様の高輝度長残光性を有することを示すもので

はない。 

 (ｳ) したがって、発光体の技術分野における周知の技術からみて、Ｓｒ以外のアルカリ

土類金属について、その効果を示すデータなしに、ＳｒやＳｒの一部がＣａ、Ｂａ又はＭ

ｇのいずれかで置換されたものと同様の効果があると類推することはできない。 

 原告らの上記主張は、採用することができない。 

 (5) 以上によれば、審決が「本願明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が本件発

明の実施をすることができる程度に明確かつ十分になされているとすることができないも

のである。」と判断したことに誤りはないというべきであるから、原告ら主張の取消事由２

は、理由がない。 

 

②「アルカリ土類金属」の定義について 

 アルカリ土金属又はアルカリ土類金属について、化学大辞典編集委員会編「化学大辞典

１」には、「周期表第Ⅱ族の元素のうちベリリウム、マグネシウム、カルシウム、ストロン

チウム、バリウム、およびラジウムの総称。特にカルシウム以下の４元素をさすこともあ
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る。」と記載され、・・・ 

 本件発明に係る請求項１は、・・・アルカリ土類金属を表すＭをＳｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢ

ａに限定する旨の文言はなく、かつ、これをＳｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａに限定して理解し

なければならないような特段の事情があることも認められない。 

そうであれば、本件発明のアルカリ土類金属がＳｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａに限定される

と解することはできない。 

 ・・以上のように、本件発明のアルカリ土類金属は、Ｓｒ、Ｍｇ、Ｃａ及びＢａに限定

されるものではないから、審決が「任意のアルカリ土類金属を含むものである。」と認定し

たことに誤りはない。 

 

６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：実施可能要件について 

特許請求の範囲に包含される一部（Ｓｒを用いた蓄光材料）についてのみ、発明の詳細

な説明において実施例や具体的なデータの開示がなされている場合に、特許請求の範囲の

他の部分（Ｓｒ以外のアルカリ土類金属のみを用いた蓄光材料）についての実施可能要件

の充足性はどの程度まで認められるのか。具体的には、審決・判決は、一般式においてＭ

がＳｒ以外のアルカリ土類である金属焼成体が、Ｓｒを用いた場合と同等の残光性蓄光材

料としての効果を奏することが類推できるか否かという点に着目しているが、この「効果

がＳｒと同等」とはどの程度同等であることが要求されるのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①化学の分野は、作用・効果の予見可能性が非常に低く、本件発明のような蓄光材料の分

野も例外ではない。そのような前提で、本件の審判決では実施可能要件が厳しく判断され

たものと思われる。その意味では、本件の結論は支持する。 

②本件のような物の発明の場合、物の特性に着目することになる。本件を物の特性の観点

からみると、Ｓｒが反応性に乏しい元素である点でＣａ、Ｂａのような他のアルカリ土類

金属元素とは性質が異なることを考慮すると、Ｓｒを含む実施例から、他のアルカリ土類

元素を含む物の特性をただちに予測できるとは言い難い。そして、本件明細書等にはＳｒ

を含む実施例が開示されているに過ぎないし、Ｓｒの一部をＣａ等で置換した実施例につ

いても、Ｃａ等の役割が明確でない（単にＣａ等を添加しただけという可能性も否定でき

ない）から、本件のような事例では、Ｓｒに限定した保護しか与えられないことは妥当な

結論である。 

③本件発明のような無機化学の分野の発明と、有機化学の分野の発明とでは実施可能要件

の運用は違ってくるだろう。例えば、特許請求の範囲にアルキル基と記載されている場合、

発明はメチル基、エチル基、プロピル基等を包含することとなるが、必ずしもすべてのア

ルキル基に対する実施例が必要となるわけではない。有機化学の分野においてアルキル基
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であるメチル基やエチル基はかなり類似性がある。一方、アルカリ土類金属は最外殻に二

価の電子を有しているという点で共通しているに過ぎず、アルカリ土類金属間でも性質が

異なる場合が多い。 

④本件では、本当にＳｒだけに着目すればよいかという問題もある。すなわち、本件クレ

ームにはＭＯと記載されているのであるから、アルカリ土類金属元素単体よりはむしろ、

アルカリ土類金属元素の酸化物（ＭＯ）の特性に類似性があるのかを考慮すべきである。 

⑤審決・判決は、一般式においてＭがＳｒ以外のアルカリ土類である金属焼成体が、Ｓｒ

を用いた場合と同等の残光性蓄光材料としての効果を奏することが類推できるか否かと

いう点に着目しているが、この「効果がＳｒと同等」とはどの程度同等であることが要求

されるのかについて検討を加えたところ、本件発明の対象は請求項に記載されたとおり

「高輝度長残光性蓄光材料」であり、発明の詳細な説明にも、発明は従来の蓄光材料のも

つ残光時間がある程度長いものは輝度が低いといった課題を解決するものであると記載

してあるのであるから、「効果がＳｒと同等」とは、その程度はともかく、Ｓｒを用いた

場合と同様という意味であり、比較例として示された従来の蓄光材料を上回ることが当業

者に予想できる程度では不十分であるとの意見が出された。 

⑥審査基準によれば、作れること、使用できることが物の発明の実施可能要件である。そ

して、「高輝度長残光性」はクレームに記載された発明特定事項である。このような場合、

実施可能要件の「使用できる」との要件は、「蓄光性がある」かで判断されることとなり、

ある程度の蓄光性があることが技術常識からみて当業者に理解できるか否かが問われる。

本件のように、明細書にＳｒしか記載されていなければ、他の元素についての実施可能要

件の判断は技術常識に照らして行なうほかない。 

⑦本件のような場合に実験成績証明書を添付して、反論した場合はどうなるのか、そもそ

も明細書にないから参酌されないのかとの質問に対して、出願当初の明細書に書いていな

い実験データを後に提出することにより明細書の記載不備を補い、３６条違反を解消する

ことはできない。仮に、後から提出された実験データを参酌できるとすると、実質的な実

施例の追加が可能となり、出願時に分かっていなかったことも、後出しできることとなる

ので妥当でない。一方、出願当初の明細書に記載された事項を補強するために提出する場

合なら受け入れられる余地があるとの説明がなされた。 

⑧本件についてみると、たとえ、後からＣａ、Ｂａ、Ｍｇ等について実験データを提出し

ても補強と判断されないだろう。また、周知技術を示す文献によって補強できる可能性も

あるが、本件の場合は、Ｃａ、Ｂａ、Ｍｇ等でも同等の効果が得られることは立証されて

おらず、このことは、判決の「第４ 当裁判所の判断 ２(４)（ア）ｂ」でも検討されて

いるとおりである。 

⑨本件の場合は、アルカリ土類金属の種類が有限なのだから、Ｓｒを中心とした実施例し

か開示しなかったのは明細書に問題があったのではないか。 

⑩Ｓｒ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａが同じアルカリ土類金属に属し、物理的・化学的性質が類似す
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るという説明のみで、何故Ｓｒ以外のアルカリ土類金属について具体的なデータを開示す

る必要ないかについての具体的な反論がなかった。蓄光材料の技術分野で、アルカリ土類

金属はいずれも同等の効果を示すものであることを証明することができれば結論は異な

ったかもしれない。 

 結局、本件では、請求人は明細書に記載された先行技術文献によっても、訴訟段階で提

出した証拠によっても、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属でＳｒと同等の効果を担保できるこ

とを証明するに足りる証拠を提示できなかったということに尽きる。 

⑪審決では、Ｓｒ以外のアルカリ土類金属について「具体的データに基づく説明も、作用

機構に基づく合理的な説明もなされていない。」と記載するのみである。本件の発明の詳

細な説明がなぜ実施可能要件を満たしていないのか、詳細に説示するべきではなかったか。 

⑫本件は、実施可能要件ではなく、進歩性欠如を拒絶理由として拒絶されるべきであった

にも拘わらず、審決では進歩性についての何ら言及されていない。また、高輝度長残光性

の程度は従来技術と比較して把握されるべきであって、判決のように発明の詳細な説明に

おける特定の例示から定義づけて実施可能要件で判断すべきなのか疑問がある。 

⑬この意見に対して、本件発明は「一般式・・・・焼成体からなる高輝度長残光性蓄光材

料」であり、引用発明とは「高輝度長残光性」である点で相違する。しかしながら、先行

文献からは、本願の組成に係る焼成体が「高輝度長残光性」であることを予想することが

できない。請求項に記載されている発明特定事項を無視して容易であるということは論理

構成に無理があり、審決のように、そのような「高輝度長残光性」蓄光材料は当業者が実

施できる程度に発明の詳細な説明に記載されていないと判断する方が適当であるとの意

見が出された。 

⑭これに対しては、本件は、そもそも「高輝度長残光性」という発明特定事項が不明瞭だ

ったのではないか。新規性・進歩性の有無を判断するためには、まず、請求項に係る発明

の認定が必要である。そのために、３６条に基づいて請求項の記載を明確にすべきであっ

て、請求項の記載が不明瞭で、請求項に係る発明が明確に認定できないのに進歩性を判断

することは妥当でないとの意見が出された。 

 

（２）検討事項２：「高輝度長残光性」という用語の認定について 

判決では、「長残光性」「高輝度」の意味を、『「長残光性」とは、１０時間以上の実用し

得る輝度を有することを意味し、「高輝度」とは、上記の長残光性を実現するのに十分高い

初期輝度を有することを意味する』と認定し、本願明細書【００２２】の「例えば…」に

続いて記載された部分を引用して定義付けを行っており、このように発明の詳細な説明に

例示として記載された事項に基づいてクレームの文言を定義することは妥当といえるか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①判決では、「長残光性」「高輝度」の意味を、『「長残光性」とは、１０時間以上の実用し
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得る輝度を有することを意味し、「高輝度」とは、上記の長残光性を実現するのに十分高

い初期輝度を有することを意味する』と認定し、本願明細書【００２２】の「例えば…」

に続いて記載された部分を引用して定義付けを行っており、このように発明の詳細な説明

に例示として記載された事項に基づいてクレームの文言を定義することは妥当といえる

か。また、リパーゼ判決のように、請求項の記載が不明瞭である場合に、新規性・進歩性

の判断にあたって発明の詳細な説明の記載が参酌されるのであればともかく、実施可能要

件違反で本件のように明細書の記載が参酌されるのは疑問との意見が出された。 

②これに対して、「高輝度長残光性」の解釈に発明の詳細な説明の記載を用いたのは、実施

可能要件を判断するためというより、クレームの明確性の観点から参酌したと考えるべき

だろう。本件では、一般式を満たしても「高輝度長残光性」を有しないものはクレーム発

明ではない。したがって、「高輝度長残光性」が一義的に明確に理解できないから、明細

書の発明の詳細な説明の記載を参酌するのは当然ではないだろうかとの意見が出された。 

③本件では、請求人が先行技術を参酌して、自ら「単なる蓄光性の向上」が目的ではなく、

高輝度・長残光性が目的であると主張している経緯がある。 

④本件は、【００２２】の記載のほか、出願当初の発明の詳細な説明における実施例のうち、

組成が請求項１の範囲内にあって残光性が１０時間に満たない例を参考例に補正したこ

とも考えると、「高輝度長残光性」という発明特定事項の重要性が高くなる。そうであれ

ば、「高輝度長残光性」という用語が不明確である以上、発明の詳細な説明を参酌して用

語の意味を解釈し、「長残光性」が１０時間以上の残光性を意味すると判示されたことは

是認せざるを得ないのではないか。 

⑤本件では、請求項の記載が不明確であるとの指摘もなく審査・審判段階を経た後に、裁

判において初めて「高輝度長残光性」という用語が不明確であるとの認定がされている。

また、当該用語について発明の詳細な説明には一義的な意義は示されておらず、例示され

た事項の中から特定の事項を選択し当該用語を具体的に定義してクレーム解釈すること

は、請求人にとって不利益になるのではないか。化学物質についての一般式での特定に基

づけば、発明の外延は一応明確である一方で、「高輝度長残光性」が明細書から一義的に

定義され得ないとすればそれを実質的な発明特定要件として認定するのは無理があるの

ではないかとの意見が出された。 

⑥一方、確かに、審査・審判において「高輝度長残光性」について論じているところはあ

まりないが、クレームに記載してある以上は発明特定事項である。請求項１に示された一

般式による定義により、発明の外延が明らかとなり、発明が明確に特定されると考えたか

らではないかとの意見が出された。 

⑦請求人は、発明を特定するために必要と認める事項として、自らクレームに「高輝度長

残光性」と記載したのであるから、その記載には責任を持つべきである。 

⑧実施可能要件を満たすために要求される「高輝度長残光性」の程度は、ＺｎＳのみでは

なく、最も技術的に関連の深い従来技術として記載された発明（Ａｌ、Ｓｒ、Ｅｕの酸化
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物を含有する発光材料）を基準に決定されるべきである。そして、「高輝度長残光性」が

クレームに記載されている以上、クレーム全体に対して、高輝度長残光性を有することが

予測できるように明細書が記載されていることが求められる。本件では、単に「蓄光性材

料」とクレームに記載されているのであれば蓄光性があればよいが、クレームに高輝度長

残光性と記載されている以上、高輝度長残光性が必要とされる。 

⑨発明の課題を単に「蓄光性の向上」と認定されれば、開示すべき実施例の点数は少なく

て済むが、課題を、明細書記載の残光時間１０時間以上と認定されれば、開示しなければ

ならない実施例のレベルが上がり請求人にとって酷であるとの指摘がなされた。 

⑩実施可能要件判断と新規性・進歩性判断の場合とで、クレーム発明の認定手法が異なる

のかとの問題提起がなされたが、これに対しては、発明の認定にかかる問題であり、新規

性・進歩性の場合と、実施可能要件の場合とで違いはないとの見解が示された。 

⑪本件のような機能的な記載や性質的な記載が存在する場合、その記載だけで何を意味し

ているか明確であるとはいえないため、発明の詳細な説明を参酌することは、リパーゼ判

決に必ずしも反するものではないと考える。 

 

 

（３）検討事項３：「アルカリ土類金属」の定義について 

裁判所は、「アルカリ土類金属」を、辞書的な意味に解釈し、Ｂｅ～Ｒａまでのアルカ

リ土類金属を意味すると認定したが、ＢｅやＲａを含むという認定は、蓄光材料に関する

技術分野の当業者の視点からみて妥当といえるか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①アルカリ土類金属は、一般にＢｅ、Ｒａを含む意味に用いられるとした上で、発明の詳

細な説明を参酌すれば、これらを含まないとする原告の審決取消理由の主張には無理があ

り、裁判所が原告の当該主張を認めなかったのは妥当である。 
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［５］第５事例  

事件番号 平成１８年（行ケ）第１０４８７号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１９年７月１０日判決 

審判番号 無効２００５－８００６５号 

出願番号 特願２００２－２６３９４号 

発明の名称 水性接着剤 

 

１．事件の概要 

本件発明は、シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなる水性接

着剤であり、 

ａ．ノズル付き容器に入れて使用する場合に、ノズル先から容易に押し出すことができる

とともに、 

ｂ．塗布した場合、保形性に優れ比較的高温下において垂直面に適用しても垂れにくい 

という特性を有する水性接着剤に関する発明であり、これらの特性は、それぞれずり応力

τの値及び貯蔵弾性率Ｇ′によって表現されているものである。 

 本件は、平成１４年２月４日に出願され、平成１６年２月３日に特許査定がされたもの

であって、平成１７年３月１日に本件特許を無効にすることについて無効審判が請求され

た。 

 審決では、 

（１）明細書には貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τの値を調整するための多数の因子が列記

されているのみで、貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τの値を本件請求項の数値範囲内に調整

するために、どの因子をどのように調整すればよいのかについての具体的な教示は全くな

されていないこと、 

（２）本件の実施例と比較例の違いは触媒（重合開始剤）の添加方法にあり、明細書の記

載とも一見符合するが、この触媒の添加方法の相違が貯蔵弾性率Ｇ′やずり応力τの値に

どの程度の差異をもたらすのかについて、実施例及び比較例からは明らかにならないこと、 

（３）本件発明に係る水性接着剤が、シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマル

ジョンであること以外に特に制限が付されていないのに対して、発明の詳細な説明には、

酢酸ビニルのみ或いはｎ－ブチルアクリレート以外のモノマーを酢酸ビニルに添加した具

体例は何ら開示されていないこと 

から、本願明細書の記載は実施可能要件を満たさないとして本件発明は無効とされた。 

 これに対して、判決は、同様の理由により審決を支持した。 

 

 

 

２．事件の経緯 
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平成１４年 ２月 ４日 出願（特願２００２－２６３９４号） 

優先権主張：平成１３年２月１６日 

平成１５年 ９月１６日 拒絶理由通知（特許法第２９条１項３号及び２項、第３６条４

項及び６項２号） 

平成１５年１１月１４日 意見書、手続補正書 

平成１６年 ２月 ３日 特許査定（特許第３５２２７２９号） 

平成１７年 ３月 １日 無効審判請求（無効２００５－８００６５号） 

平成１８年 ３月１０日 １次審決（請求成立） 

平成１８年 ４月 ６日 知財高裁出訴（平成１８年(行ケ)第１０１４５号） 

平成１８年 ５月 ８日 訂正審判請求（訂正２００６－３９０７１号） 

平成１８年 ７月 ６日 決定（差戻し決定） 

平成１８年 ７月２４日 訂正請求 

平成１８年１０月 ４日 ２次審決（請求成立） 

平成１８年１０月２６日 知財高裁出訴（平成１８年（行ケ）１０４８７号） 

平成１９年 ７月１９日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲（平成１８年７月２４日訂正請求後のもの） 

【請求項１】 

＜構成要件ａ＞ 重合開始剤として過酸化水素を用いシード重合により得られる酢酸ビニ

ル樹脂系エマルジョンからなり且つ可塑剤を実質的に含まない水性接着剤であって、 

＜構成要件ｂ＞ 測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い、温

度２３℃、周波数０．１Ｈｚの条件でずり応力を走査して貯蔵弾性率Ｇ′を測定したとき、

その値がほぼ一定となる線形領域における該貯蔵弾性率Ｇ′の値が２３０～２８０Ｐａで

あり、 

＜構成要件ｃ＞ 且つ測定面がチタン製円錐－ステンレス製円盤型のレオメーターを用い、

温度７℃の条件でずり速度を０から２００（１／ｓ）まで６０秒間かけて一定の割合で上

昇させてずり応力τを測定したとき、ずり速度２００（１／ｓ）におけるずり応力τの値

が１２００～１４５０Ｐａである水性接着剤。 

【請求項２】酢酸ビニル樹脂系エマルジョンが、エチレン－酢酸ビニル共重合樹脂系エマ

ルジョン中で酢酸ビニルをシード重合して得られるエマルジョンである請求項１記載の水

性接着剤。 

【請求項３】酢酸ビニル樹脂系エマルジョンが、酢酸ビニルを系内に添加しつつシード重

合を行う工程と、前記酢酸ビニルの添加とは独立して、前記工程中又は前記工程の前若し

くは後になされる酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体を系内に添加する工程とにより得

られるエマルジョンである請求項２記載の水性接着剤。 
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【請求項４】酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体として、アクリル酸エステル類、メタ

クリル酸エステル類、ビニルエステル類及びビニルエーテル類から選択された少なくとも

１種の単量体を用いる請求項３記載の水性接着剤。 

【請求項５】請求項１～４の何れかの項に記載の水性接着剤をノズル付き容器内に充填し

たノズル付き容器入り水性接着剤。 

 

（２）図面 

 

 

 74



 

 

（３）発明の詳細な説明 

①【００２４】重合開始剤は、重合の初期（例えば、使用する酢酸ビニルモノマーの半量

を系内に添加するまでの期間）に、全使用量の６０重量％以上、特に６５重量％以上を系

内に添加するのが好ましい。例えば、重合開始剤として過酸化水素を用いる場合、使用す

る全酢酸ビニルモノマーの半量を系内に添加するまでの期間に、使用する酢酸ビニルモノ

マーの総量１００重量部に対して、０．０５重量部以上（例えば０．０５～２重量部）、

好ましくは０．０７重量部以上（例えば０．０７～１．５重量部）の過酸化水素を系内に

添加するのが好ましい。 

②【００４６】貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τは、シードエマルジョンの種類や添加量、

 75



シード重合に用いる酢酸ビニルの添加量、前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種

類、添加量、添加時期及び添加方法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量、重合

開始剤（触媒）の種類、添加量、添加時期及び添加方法、前記添加剤の種類や添加量、重

合温度、重合時間などの重合条件を適宜選択することにより調整できる。特に、貯蔵弾性

率Ｇ′及びずり応力τを前記所定の範囲にするためには、重合開始剤の種類、添加量、添

加時期及び添加方法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量などが重要であるが、

これらに限らず、上記の種々条件を適宜選択することにより、貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応

力τを前記所定の範囲内に調整することが可能である。 

 

４．審決の内容 

（１）実施可能要件についての判断について 

〈ア〉本件特許明細書中で、貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τの調整について記載がされて

いるのは、段落【００４６】のみである。この段落【００４６】には、 

「【００４６】貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τは、シードエマルジョンの種類や添加量、

シード重合に用いる酢酸ビニルの添加量、前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種

類、添加量、添加時期及び添加方法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量、重合

開始剤である過酸化水素の添加量、添加時期及び添加方法、重合温度、重合時間などの重

合条件を適宜選択することにより調整できる。特に、Ｇ′ａ及びτａを前記所定の範囲に

するためには、重合開始剤である過酸化水素の添加量、添加時期及び添加方法、保護コロ

イドや界面活性剤の種類及び添加量などが重要であるが、これらに限らず、上記の種々条

件を適宜選択することにより、Ｇ′ａ及びτａを前記所定の範囲内に調整することが可能

である。」と記載されている。 

この記載中には、貯蔵弾性率Ｇ′ａ 及びずり応力τａを調整するための要件が、材料

の種類の選択、添加量の決定、反応条件の決定等の多岐にわたって約２０項目記載されて

いる。 

しかし、この約２０項目の要件をどのように選択、変動させれば貯蔵弾性率及びずり応

力の値をどのように調整できるのか、そして、本件請求項の数値範囲内に調整するために、

どの要件をどのように調整すればよいのかについての具体的な教示は全くされていない。

そして、貯蔵弾性率とずり応力の調整方法は、本件出願時に技術常識として自明であった

ものとも認められない。 

そうすると、本件発明を実施するに当たって、貯蔵弾性率及びずり応力を特定数値範囲

内とするために、約２０項目記載されている要件のそれぞれをどのように設定すると良い

のか決めるには、試行錯誤的な膨大な実験が必要となり、当業者が容易に行い得るもので

はない。 

なお、この記載中には、約２０項目羅列されている要件の中でも、「重合開始剤である過

酸化水素の添加量、添加時期及び添加方法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量
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など」が特に重要であることも記載されているので、これにより約２０項目ある要件の中

での重要度の高い要件が絞られているとはいえ、これだけでも、材料の選択に関しては、

保護コロイド及び界面活性剤のそれぞれについて無数の材料を検討しなければならず、ま

た、添加量の決定に関しても、過酸化水素、保護コロイド、界面活性剤の選択された材料

毎の添加量を検討しなければならず、さらに、過酸化水素の添加時期及び添加方法に関し

ても、保護コロイド、界面活性剤の選択された材料毎に検討をしなければならないから、

これらを最適化するだけで膨大な試行が必要となり、さらに、他の要件も貯蔵弾性率及び

ずり応力を変更させる要因である点に変わりはなく、各々の要件が貯蔵弾性率及びずり応

力にどのように影響をし、各々の要件が相互にどのような影響を及ぼしているのか不明で

ある以上、本件発明を実施するに当たって、貯蔵弾性率及びずり応力を特定数値範囲内と

するために、要件のそれぞれをどのように設定すると良いのか決めることは依然として当

業者が容易に行い得るものではない。 

〈エ〉本件特許明細書の段落【００２４】には、重合開始剤の添加方法が記載されている

が、Ｇ′及びずり応力τを調整するための添加方法であるとは記載されていない。そして、

この段落【００２４】は、段落【０００５】～【０００６】の【発明が解決しようとする

課題】に記載された「容易に押し出すことができる」、「垂れにくい」、「可塑剤を全く含ま

なくても、優れた低温成膜性及び接着強度を備え」および「低温養生時においても高い接

着強さ（低温接着強さ）を示す」等の多数の課題を解決するための手段の一部として記載

されているもので、特定の貯蔵弾性率やずり応力を調整するための手段であるとは必ずし

も解せず、段落【００２４】に「重合開始剤は、重合の初期（例えば、使用する酢酸ビニ

ルモノマーの半量を系内に添加するまでの期間）に、全使用量の６０重量％以上、特に６

５重量％以上を系内に添加するのが好ましい」と記載されていても、どのような観点から

好ましいのかわからない。 

〈ク〉上記のとおりであるから、本件特許明細書の段落【００２４】、段落【００４６】の

記載、及び、実施例、比較例を総合して勘案しても、本件の詳細な説明は、当業者が過度

の試行錯誤なしに本件発明を実施することができるように記載されているとはいえない。 

〈ケ〉本件特許明細書には、３つの実施例があるが、いずれもｎ－ブチルアクリレートを

酢酸ビニルに併用するもので、他のモノマーを併用しない水性接着剤の実施例はなく、ま

た、ｎ－ブチルアクリレート以外の重合性不飽和単量体を酢酸ビニルに併用する実施例も

ない。・・・エマルジョン＜シード／酢ビ＞及びエマルジョン＜シード／酢ビ・他のモノマ

ー＞のいずれのエマルジョンからなる接着剤についても、本件の請求項１に特定される数

値範囲内の貯蔵弾性率及びずり応力を有するものを得るに当たって、どのような要件をど

のように調整すればよいのか、発明の詳細な説明に具体的な記載もなく、実施例も手掛か

りになるものではない。 

 

５．判決の内容 
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（１）原告の主張 

①実施可能要件についての判断について 

 本件発明は、上記ａ～ｃの構成要件よりなるものである。そして、訂正明細書の発明の

詳細な説明に記載された実施例１～３を、そのまま追試すれば、ａ～ｃの構成要件を充足

する物を得ることができる。したがって、本件発明は、発明の詳細な説明に基づいて、当

業者が実施しうる。すなわち、①当業者が発明を実施しうることと、②発明の実施をしう

る程度に明確であることの要件を具備している。また、構成要件ｂは、貯蔵弾性率Ｇ′の

値が２３０～２８０Ｐａの範囲となっているところ、この下限値及び上限値のいずれも、

実施例２及び３で得られた水性接着剤の値である。構成要件ｃは、ずり応力τの値が１２

００～１４５０Ｐａの範囲となっているところ、この下限値及び上限値のいずれも、実施

例２及び３で得られた水性接着剤の値である。なお、構成要件ａは、全部公知の事項であ

って、発明の前提事項であるから、発明の実施という観点からは取り上げる必要のないも

のである。したがって、訂正明細書の発明の詳細な説明には、発明の特徴部分である構成

要件ｂ及びｃの全範囲にわたって、発明の実施をしうるように記載されている。したがっ

て、③発明を実施しうる程度に十分であることの要件を具備している。 

 

（２）被告の反論 

①実施可能要件についての判断について 

（ア）構成要件ａについて 

 特許請求の範囲には、各請求項ごとに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（法３６条５項）のである

から、構成要件ａ、ｂ、ｃはいずれも本件発明の構成要件そのものであって、訂正発明が

実施可能であるというためには、構成要件ａ＋同ｂ＋同ｃを充足する範囲全部について実

施することが可能でなければならないことは自明である。 

シード重合するモノマーの種類が変わると、他の製造条件が全く同じであっても、貯蔵

弾性率及びずり応力が大きく変動することは、前記甲７、乙１の実験結果からも明らかで

あるから、構成要件ａの一部たる、酢酸ビニルと特定のモノマー（本件においてはｎ－ブ

チルアクリレート）とからなる「酢酸ビニル樹脂系エマルジョン」について、構成要件ｂ

及びｃを充足するものが実施できたとしても、構成要件ａの他の部分たる、酢酸ビニルの

みからなる「酢酸ビニル樹脂系エマルジョン」、及び酢酸ビニルと他のモノマー（上記ｎ－

ブチルアクリレート以外のモノマー）とからなる「酢酸ビニル樹脂系エマルジョン」につ

いて、構成要件ｂ及びｃを充足するものが実施できなければ、訂正発明の構成要件すべて

（ａ＋ｂ＋ｃ）を充足する範囲全部について実施可能であるとはいえない。 

したがって、「発明の実施という観点からは、ｂ＋ｃの充足だけを検討すれば足り、ａは

取り上げる必要がない」という原告の主張はその前提が誤りである。 
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（イ）構成要件ｂ及びｃについて 

 訂正明細書が実施可能要件を充足するためには、構成要件ｂ及びｃで規定する貯蔵弾性

率及びずり応力の範囲全体が実施可能でなければならない。しかしながら、訂正明細書の

実施例１～３により実現している貯蔵弾性率及びずり応力は、貯蔵弾性率が上限値であり

且つずり応力が下限値である点付近と、貯蔵弾性率が下限値であり且つずり応力が上限値

である点付近のみであり、その他の領域に対応する実施例は全くない。特に、貯蔵弾性率

が上限値であり且つずり応力が上限値である点、貯蔵弾性率が下限値であり且つずり応力

が下限値である点については、実施例１～３により実現されている値から大きく乖離して

いるから、これらの値を実現しようとするとき、実施例１～３は全く手掛かりにならない。 

また、審決３９頁２０行目～４５頁６行目で詳細に検討されているとおり、訂正明細書

には、貯蔵弾性率及びずり応力を調整する具体的な手段が全く記載されていないのである

から、実施例１～３における貯蔵弾性率やずり応力の値を、その他の値に調整することは

決して容易でない。 

よって、訂正明細書の発明の詳細な説明は、構成要件ｂ及びｃが規定する貯蔵弾性率及

びずり応力の範囲全体を実施可能にするものではない。 

 また、訂正明細書の実施例１～３は、いずれも「エマルジョン＜シード／酢ビ・ＢＡ＞」

であり、構成要件ａ「シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョン」のごく

一部のものに過ぎないから、実施例１～３を追試したとき、構成要件ｂ、ｃを充足したと

しても、構成要件ａ「シード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョン」に含ま

れ、かつ「エマルジョン＜シード／酢ビ・ＢＡ＞」と物性を異にする「エマルジョン＜シ

ード／酢ビ・ＢＡ＞」以外のものについて、実施例１～３の方法によって当然に構成要件

ｂ、ｃを充足するとはいえないから、実施可能要件を充たすとはいえない。 

現に、訂正明細書の実施例１～３において、モノマーを酢酸ビニルのみに変更すると、

貯蔵弾性率及びずり応力が訂正発明の範囲外となることは、前記甲７及び乙１の実験結果

から明らかである。 

よって、訂正明細書の実施例１～３は、「エマルジョン＜シード／酢ビ・ＢＡ＞」以外の

訂正発明を実施するときに、全く手掛かりにならないのであるから、原告の主張は明らか

に失当である。 

 

（３）裁判所の判断 

①実施可能要件についての判断について 

本件発明は、酢酸ビニル樹脂系エマルジョンからなり、その貯蔵弾性率Ｇ′、ずり応力

τがそれぞれ所定の値となる水性接着剤であるところ、貯蔵弾性率Ｇ′、ずり応力τを所

定の値とするための方法に関しては、訂正明細書１には、上記のとおり、【００４６】とし

て、「貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τは、シードエマルジョンの種類や添加量、シード重合

に用いる酢酸ビニルの添加量、前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種類、添加量、
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添加時期及び添加法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量、重合開始剤である過

酸化水素水の添加量、加時期及び添加方法、前記添加剤の種類や添加量、重合温度、重合

時間などの重合条件を適宜選択することにより調整できる。特に、Ｇ′ａ及びτａを前記

所定の範囲にするためには、重合開始剤である過酸化水素水の添加量、添加時期及び添加

方法、保護コロイドや界面活性剤の種類及び添加量などが重要であるが、これらに限らず、

上記の種々条件を適宜選択することにより、Ｇ′ａ及びτａを前記所定の範囲内に調整す

ることが可能である。」と記載されているのみである。 

上記記載には、貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力τの値を調整する多数の因子が列記されてい

るのみで、これら多数の因子を具体的にどのように調整すると貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力

τの値が如何に変化するのかについての記載がなく、一義的に理解することができない。 

そして、上記【００４６】の記載は「・・・シード重合に用いる酢酸ビニルの添加量、

前記酢酸ビニル以外の重合性不飽和単量体の種類、添加量・・・などの重合条件を適宜選

択することにより調整できる。・・・」としながら、上記実施例１ないし３は、いずれも上

記（１）エ（ウ）の表１記載のとおり、重合性不飽和単量体として、ｎ－ブチルアクリレ

ートを所定量添加したものに限られている。酢酸ビニルのみを用いて製造されるエマルジ

ョンや、ｎ－ブチルアクリレート以外のモノマーを添加した場合の具体例も示されておら

ず、それらを用いて本件発明の水性接着剤を製造する方法についての記載もない。 

 本件発明は、上記のとおり、水性接着剤を構成する酢酸ビニル樹脂系エマルジョンとし

てはシード重合により得られるものであれば特に制限はないとされているところ、上記ウ

の請求項３、４の限定的構成の説明についての記載から明らかなとおり、酢酸ビニル樹脂

系エマルジョンを形成する際に用いうるモノマーには多種多様なものがあり、実施例１な

いし３で用いられているｎ－ブチルアクリレートはその１つにすぎない。しかし、訂正明

細書には、本件発明の接着剤を製造する方法につき、実施例１ないし３の製造方法以外に、

貯蔵弾性率Ｇ′とずり応力τを所定の値に調整した酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを製造

する具体的な方法の記載は全くない。 

そうすると、シード重合により得られるものであれば特に制限はないとされる本件発明

の酢酸ビニル樹脂系エマルジョンについて、酢酸ビニルのみを用いて製造されるエマルジ

ョンの場合及びｎ－ブチルアクリレート以外のモノマーを酢酸ビニルに併用する場合に、

貯蔵弾性率Ｇ′及びずり応力τについて所定の値を満たす水性接着剤を製造する方法につ

いての記載はないということになる。 

 

 80



６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項：実施可能要件について 

本件の明細書の記載を参酌すると、PVA の重合度ならびに触媒添加方法を変化させたとき

に、貯蔵弾性率及びずり応力がどのように変化するかを理解することにより実施例以外の

態様でも当業者であれば本件発明に係る水性接着剤を製造することができるとの判断もあ

り得たのではないか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①問題点は２つ。１つは、上記の因子によって一定の傾向が見られたからと言って、化合

物や系が異なる場合、すなわち、他のパラメータを異なる値で固定した時にも同じ傾向が

見られることが予測できるかという点であり、本件のように多数の因子が複雑な化学反応

を起こすと考えられる場合には予測は困難と考えられる。もう１つは、組合せなければな

らない物性が複数あり、それらが連動して変化したときに、全ての物性がおさまるように

コントロール出来るかという点。これらの点が明確になるような開示は明細書には存在し

ない。確かに、明細書等の記載から、何等かの知見は浮かび上がってくるかもしれないが、

系が異なる場合についてまで一定の傾向が理解できる程の十分な開示がなされていると

はいえないのではないか。 

②本件は、水性接着剤として好ましい物性がパラメータとしてクレームされており、実質

的に願望や目標がそのままクレームされているような発明である。願望がクレームに記載

されているということのみで拒絶されることはないが、クレームに記載された特性を示す

ものを、どのように製造すればよいのかが明細書等に開示されていることが重要である。

そのような開示のない出願に対しては、厳しい判断がなされるべきであり、簡単に特許が

認められるべきではない。特に、本件発明に係る水性接着剤は、その性質として、天井に

塗った場合には垂れず、容器から押し出す時には押し出し易いという互いに背反する特性

を発明特定事項として備えたものであり、かかる特性を有する水性接着剤は普通の方法

（公知の可塑剤を含まないシード重合により得られる酢酸ビニル樹脂系エマルジョンを

製造する方法）では得ることはできなかったという事情がある。このような状況では、少

ない実施例の開示のみによっては、当業者が、本件発明に係る水性接着剤をどのようにし

て製造することができるのかを理解することは困難であると思われる。 

③上記背反する性質を有する接着剤を得ることは困難であったところ、明細書にはクレー

ムで特定された性質を実現するための具体的な記載はなく、存在するのは高々、明細書の

段落【００２４】のように、ある特定の因子（触媒添加方法）に留意して試行錯誤すれば

よいという程度の記載に過ぎない。他方、実施例としてはクレームで特定された貯蔵弾性

率及びずり応力が実現できているのは確かであるが、当該実施例で使用された水性接着剤

の組成にクレームが限定解釈されるわけではないのだから、本件についての裁判所の判断

は妥当である。 
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④明細書の段落【００２４】において、触媒は最初に多めに添加することが好ましいとの

記載があることを考えると、実施例１と実施例３では一括添加か否かの添加方法は異なる

ものの、好ましいとされる添加方法（重合の初期に全添加量のある割合以上を添加する方

法）で添加している点では差異がない。審決は、その差異がさほどない部分を、添加方法

に差異があると捉えた上で、当該添加方法の差異は、弾性率及びずり応力に大きく影響し

ないと結論づけているが、この点には違和感を覚える。 

⑤明細書の段落【００２４】には、様々な材料の添加量や重合開始剤の添加方法に関し、

数値として「好ましい範囲」は記載されているが、ずり応力や弾性との関係が記載されて

いるわけではないし、実際、各因子を当該好ましい範囲にそれぞれ設定しさえすればクレ

ームで特定された特性が実現されるわけではなく、その中のある特定の組合せ、例えば、

実施例として開示された組み合わせで実現できたというに過ぎない。このことは明細書の

他の記載箇所を見ても同様で、どの因子が必要な条件であるかは明確に把握できない。 

⑥クレームで特定された特性を備えた接着剤の製造条件を実施例から読み取ることができ

ればよいが、記載されている３つの実施例からでは理解することはできない。もちろん、

実施可能要件が満たされるか否かは実施例の数の問題ではない。 

⑦組成物一般が常に本件と同等の開示を求められているわけではない。例えば、組成物自

体に特徴がなく、その用途に特徴がある場合には、その組成物の製造条件の開示が厳しく

問われることは少ない。しかしながら、本件発明に係る水性接着剤は従来の製造方法では

得られない、互いに背反する性質を備えたものであるから、製造方法についての開示には

相応の開示が要求される。すなわち、本件では、背反する性質を満たすものが発明の対象

とされているのであるから、複数のパラメータをクレームで特定された一定の範囲におさ

めるための条件を当業者が把握することができる程度にまで明細書が記載されている必

要がある。 
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［６］第６事例  

事件番号 平成１７年（行ケ）第１００１３号 審決取消請求事件 

平成１７年１０月１９日判決 

審判番号 不服２０００－１３７４０号 

出願番号 Ｈ１０－４９８８９号 

発明の名称 体重のモジュレーター、対応する核酸およびタンパク質、ならびにそれら

の診断および治療用途 

 

１．事件の概要 

本件発明は、肥満症（ＯＢ）に関連する遺伝子である、ＯＢ遺伝子を特異的に（明白な

識別性をもって）検出・増幅し、プローブやプライマーとして利用可能であることをその

有用性とする、脂肪蓄積および脂肪含量の制御を可能にする体重のモジュレーターをコー

ドする DNA 分子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズし得る、少なくとも１５ヌクレ

オチドの検出可能な標識された核酸分子に関する発明である。 

拒絶査定不服審判の審決においては、 

（１）本件発明に係る核酸分子には、その塩基配列が、特許請求の範囲に記載された「配

列番号１、３、２２もしくは２４に記載のＤＮＡ分子の連続する配列」またはその相補鎖

とは不規則に配列の異なるものが無数に含まれることから、発明の範囲が不明確であるこ

と、及び 

（２）本件発明の核酸分子には、プローブやプライマーとして使用できないもの、すなわ

ち有用性がないものが包含されていることから、特許法２９条１項柱書、同法旧３６条４

項（実施可能要件）、同法３６条６項１号の要件（サポート要件）のいずれも満たさない

こと、を理由に審判請求不成立とされた。 

これに対して審決取消訴訟が提起されたところ、判決では、以下のように実施可能要件、

及びサポート要件についての審決の判断を支持した。 

（１）本件発明は機能的な構成を中心に特定された物質発明であるから、その有用性が問

われるところ、当該機能を満たすすべての本件核酸分子について、プローブやプライマー

として利用して本件ＯＢ遺伝子を特異的に検出、増幅することができることが明らかであ

るように発明の詳細は説明が記載されていないことから、本願は実施可能要件を満たさな

い。 

（２）サポート要件は実施可能要件と表裏一体の関係にあるところ、有用性を有しない核

酸分子が特許請求の範囲に包含されていることが明らかである以上、本願の特許請求の範

囲は、発明の詳細な説明に記載された発明を超えるものを記載していることになるから、

本願はサポート要件を満たさない。 
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２．事件の経緯 

平成１０年 ３月 ２日 出願（Ｈ１０－４９８８９号） 

平成１１年 ７月１９日 拒絶理由通知（特許法第３６条） 

平成１２年 １月１９日 意見書、手続補正書 

平成１２年 ６月 １日 拒絶査定 

平成１２年 ８月３０日 拒絶査定不服審判請求（不服２０００－１３７４０号） 

平成１２年 ９月２９日 手続補正書 

平成１４年１０月２３日 審尋 

平成１５年 ４月２３日 回答書 

平成１５年 ６月２６日 拒絶理由通知（特許法第２９条柱書） 

平成１５年１２月２５日 意見書、手続補正書 

平成１６年 ３月１７日 審決（請求不成立） 

平成１６年 ７月１４日 東京高裁出訴（平成１７年（行ケ）１００１３号） 

平成１７年１０月１９日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項1】配列番号１、３、２２、もしくは２４に記載のＤＮＡ分子の連続する配列また

は配列番号１、３、２２、もしくは２４に記載のＤＮＡ分子の相補鎖に、高度の厳密性の

条件下でハイブリダイズする能力を有する、少なくとも１５ヌクレオチドの検出可能な標

識をされた核酸分子。 

 

（２）図面（関連図面の抜粋） 

 なし 

 

（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋） 

①【発明の課題】 

本発明の基となる主要な問題は、哺乳動物の脂肪蓄積および脂肪含量の制御を可能にする

体重のモジュレーターをコードする DNA 分子にハイブリダイズし得る検出可能な標識をさ

れた核酸分子およびアンチセンス核酸分子、非コード領域にハイブリダイズし得る核酸、

ならびにコードするヒトゲノム DNA を増幅するためのオリゴヌクレオチドプライマーを提

供することである。 

②【発明の効果】 

本発明により、哺乳動物の脂肪蓄積および脂肪含量の制御を可能にする体重のモジュレー

ターが提供される。 
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４．審決の内容 

（１）特許法３６条６項２号違反 

 本件発明の核酸分子には、その塩基配列が、「配列番号１、３、２２もしくは２４とい

う特定のＤＮＡ分子の連続配列またはその相補鎖」とは不規則に配列の異なるものが無数

に含まれるため、その範囲が不明確となる。 

 

（２）特許法２９条１項柱書、同法旧３６条４項、同法３６条６項１号違反 

 本件発明の核酸分子には、プローブやプライマーとして使用できないものが多数含まれ

ており、特許法２９条１項柱書、同法旧３６条４項、同法３６条６項１号、に規定する要

件を満たしていない。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①実施可能要件について 

（ア）有用性について 

 本件ＯＢ遺伝子のほか目的外の核酸分子を検出又は増幅しようがしまいが、本件ＯＢ遺

伝子に対して「高い厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」のであるから、

当業者であれば、上記「高い厳密性の条件下でハイブリダイズする能力」をもって、プロ

ーブやプライマーとして検出、増幅などに使用できることを理解することができる。 

 目的外の核酸分子にハイブリタイズするプローブが発明としての有用性を有しないとい

う判断は行き過ぎではないか。目的外の核酸遺伝子等の他の物質との交叉反応が生じるの

であれば、二次スクリーニングを行えばよい。バイオテクノロジーの技術分野においてお

いては、一切の誤りをも許容しない程の厳密性は求められていない。例えば、ある診断薬

に擬陽性があることは、その診断薬が使えない（有用性がない）という結論にはならない。 

 本件発明の核酸分子による一次スクリーニングも非常に重要であり、それ自体で有用性

が認められるべき。何故なら、目的の核酸分子と目的外核酸分子の両方を検出又は増幅し

たとしても、目的である核酸分子が含まれている限り診断などに利用可能でり、十分に有

用であるからだ。 

 

（イ）実施可能要件について 

発明の詳細な説明における、本件発明に係る核酸分子として１８ヌクレオチドの分子を実

際に用いた実験に関する記載及び、１５ヌクレオチドの分子を利用することについての記

載を参酌すれば、当業者は、１５ヌクレオチド長のプライマーやプローブを作製し、それ

が標的核酸と高い厳密性の条件下でハイブリダイズするか否かを決定することができる。

したがって、少なくとも１５ヌクレオチドの核酸分子に係る本件発明は、発明の詳細な説

明に記載されたものである。 
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被告は、本件発明の実施に多数回の実験を要することを理由に、実施可能要件、発明未完

成、サポート要件、明確性要件を充足しないと主張しているが、かかる主張は、最高裁平

成１２年２月２９日第三小法廷判決（民集５４巻２号７０９頁）が、反復可能性がないと

いう理由では発明未完成とはならないとした判示内容と相容れないものであり、当該判決

の射程は、実施可能要件についての記載要件の判断にも及ぶ。 

 

（ウ）有用性のあるものを容易に選択できるか 

発明の詳細な説明は、特許請求の範囲に包含されるすべての核酸分子の中から、有用性の

あるもののみを当業者が容易に選択することができるように記載されている。 

塩基配列と高厳密性条件下でハイブリダイズし、かつ、その核酸分子が同一タンパク質を

コードする、核酸分子に係る発明においては、ハイブリダイズするものを峻別し、かつ、

有用タンパク質をコードするものを峻別するという、二重の峻別を行う必要があるが、本

件発明においては、ハイブリダイズするものを峻別しさえすればよいのであり、有用タン

パク質をコードするかどうかを峻別する必要がない。そのため、第三者は、自分で開発し

ているものが本件ＯＢ遺伝子にハイブリダイズするか否かを確かめさえすればよい。 

特定条件下でのハイブリダイズ実験という確認作業が必要であることは、本件発明の特許

性を損なうものではない。 

 

②サポート要件について 

特許法は、特許請求の範囲に記載するものすべての実験データを発明の詳細な説明に記載

することを要求していない。同法が保護対象とする「発明」とは、同法２条に明記される

ように「技術的思想」であって、個々の具体的な実験データのみを意味するものではない。

要するに、同法３６条６項１号が求めるのは、特許請求の範囲に記載された「技術的思想」

としての「発明」が発明の詳細な説明に記載されていなければならないということであっ

て、特許を受けようとする発明の実施形態のすべての実験データが発明の詳細な説明に記

載されていなければならないというものではない。 

 

（２）被告の反論 

①実施可能要件について 

（ア）有用性について 

本件ＯＢ遺伝子として識別性の高い部分の遺伝子を特に選んで用いた場合ならばともか

く、１５ヌクレオチド長をランダムに選んだだけの核酸分子では、それがＯＢポリペプチ

ド遺伝子の検出プローブや増幅プライマーとして十分機能し得ないものが多く含まれる。 

「識別性が高い」とは、厳密性の条件下で核酸分子が本件ＯＢ遺伝子にのみ特異的にハイ

ブリダイズし、他の遺伝子にはハイブリダイズしないことを意味する。 
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（イ）実施可能要件について 

発明の詳細な説明において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子

のみであり、それらは、長さが最低でも１８ヌクレオチドのものであるから、本件発明の

特許請求の範囲に含まれ得る核酸分子が、長短の無数の標的核酸分子について、本件ＯＢ

遺伝子を検出するためのプローブ又は増幅するためのプライマーとして使用できることが、

具体的に説明されていない。例えば、１５ヌクレオチド程度の長さの核酸分子では、高度

の厳密性の条件下で本件ＯＢ遺伝子にハイブリダイズするものであっても、他の遺伝子を

誤認することなく本件ＯＢ遺伝子を検出若しくは増幅するという識別性の点では不十分で

あり、有用性のない核酸分子が多数含まれることとなる。 

したがって、１８ヌクレオチドの核酸分子について有用性を示す具体例がいくつか開示さ

れていても、１５ヌクレオチドの核酸分子をプローブやプライマーとして用いた具体例が

記載されていないのであれば開示としては不十分である。 

 

（ウ）有用性のあるものを容易に選択できるか 

有用性を確認するための唯一の手法が「高度の厳密性の条件下でのハイブリダイズ」する

か否かの実験的手法なのであるから、有用性のある核酸分子を選択することが「容易」で

あるはずはない。 

有用なタンパク質をコードする遺伝子である場合、その塩基配列は有用なタンパク質の遺

伝情報そのものであって、特定の有用タンパク質をコードするものに限定されるから、発

明の明確性が実質的に失われることはない。これに対して、本件発明の場合は、それ自体

に何らの遺伝情報を内包していない核酸分子群であって、その核酸分子群の有用性たるや、

プローブ、プライマーとしてハイブリダイズするという、核酸分子が当然に有する性質を

利用しているにすぎないことからも、その記載要件は、タンパク質をコードする遺伝子と

同列には論じられない。 

 

②サポート要件について 

本件発明は、無数に近い膨大な量の核酸分子群を対象としているのに、発明の詳細な説明

において具体的な開示があるものは、たかだか数十種類の標的核酸分子のみであるから、

そもそも特許請求の範囲に記載された発明全体を裏付けるだけの十分な記載が本件明細書

においてされているとはいえない。 

本件発明の核酸分子群は、包含される核酸分子数が膨大であり、それぞれについて明確な

塩基配列は示されず、それらに共通した塩基配列の特徴すら示されないものであるから、

これらの核酸分子群が具体的にどのような化学物質であるかを想定することは困難であり、

今までに知られていた核酸分子やこれから開発される核酸分子が本件発明の核酸分子に該

当するかどうかは、当該核酸分子が本件ＯＢ遺伝子に「高厳密条件下でハイブリダイズす

る」かどうかを、いちいちハイブリダイズ実験して確かめるしかないものである。 
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（３）裁判所の判断 

①実施可能要件について 

（結論） 

要件を満たさない 

 

（ア）本発明の有用性 

本件発明は、プローブやプライマーとして利用し本件ＯＢ遺伝子を検出、増幅することが

できることを有用性とする化学物質発明であって、特許請求の範囲の主要な部分が、いわ

ゆる機能的クレームによって占められる。 

機能的記載も、その機能を達成する具体的な手段が明細書に開示されている限り、許され

るが、「本件ＯＢ遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズする能力を有する」とい

う性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば、すべて、本件発明に含まれるような

形になっているので、有用性の観点から、本件核酸分子の有すべき性質又は作用効果につ

いて検討しておく必要がある。 

プローブやプライマーとして利用されて、正しく本件ＯＢ遺伝子を検出、増幅するために

は、本件ＯＢ遺伝子と特異的にハイブリダイズすることが必要である。特異的であるとは、

他の遺伝子とハイブリダイズすることなく、本件ＯＢ遺伝子とのみハイブリダイズするこ

とを意味する。 

塩基配列などによって有用性を物質構造の面からも特定している場合であれば格別、本件

発明は、機能的な構成を中心に特定しているから、前者と同列に有用性を論じることはで

きない。 

本件発明は、スクリーニングを行うことによって擬陽性のものを排除し、本件ＯＢ遺伝子

に対する明白な識別性を確保するという発明ではない。 

本件発明の核酸分子の有用性に関し、擬陽性のものを排除する目的で二次・三次スクリー

ニングを行うことを前提とした一次スクリーニングに使用することや、目的である核酸分

子と目的外核酸分子の両方を検出又は増幅した場合の具体的利用方法などに関する記載は

発明の詳細な説明に存在しない。 

標的核酸に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズするものであれば、いかなる核酸分子

を用いても、検出・増幅の識別性が問題となることはないと結論付けることはできない。 

 

（イ）本件の実施可能要件の判断 

請求の範囲に記載された性質又は作用効果を満たす、すべての核酸分子について、プロー

ブやプライマーとして利用した場合、本件ＯＢ遺伝子を特異的に検出、増幅することがで

きることが明らかであるように発明の詳細な説明が記載されていなければ、実施可能要件

を満たさない。 
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ある核酸分子が、標的核酸に特異的にハイブリダイズ（明白な識別性）するか否かは、実

際に試験することによって原則明らかにされるされるものである。 

すべての本件核酸分子について、有用性を実験により明らかにしなくても、特許請求の範

囲に包含される一部の「核酸分子」の有用性の記載から原出願優先日当時の技術常識を勘

案し、それ以外の核酸分子についても有用性が認識できれば足りるが、５０余りの実施例

を除いた、残りの膨大な核酸分子については、発明の詳細な説明には概括的な記載がある

のみで、具体的な記載は存在しない。そして、当該５０余りの実施例の結果から、当業者

にその有用性が認識できるような記載は存在しない。 

１５ヌクレオチド長程度の核酸分子は、高度の厳密性の条件下で、本件ＯＢ遺伝子とハイ

ブリダイズするとしても、別の遺伝子とハイブリダイズする可能性があるため、実施例に

おいて、１８ヌクレオチドの核酸分子がプライマーとして利用できたことが示されていて

も、高度の厳密性の条件下でハイブリダイズしさえすれば、１５ヌクレオチドの核酸分子

について、検出プローブや増幅プライマーとして利用できると当業者が理解することは、

困難である。 

発明の詳細な説明の１８ヌクレオチドの核酸分子を実際に用いた実験に関する記載及び

１５ヌクレオチドの核酸分子を利用することについての記載からでは、１５ヌクレオチド

の核酸分子を用いる「発明」が発明の詳細な説明に記載されているといえない。 

特許法２条１項にいう発明として成立するための要件としての「反復可能性」の論旨を、

特許法旧３６条４項の実施可能要件の解釈に結び付けることは困難であって、独自の見解

というほかなく、採用の限りでない。 

 

②サポート要件について 

（結論） 

要件を満たさない 

 

サポート要件は、特許請求の範囲に対して発明の詳細な説明による裏付けがあるか否かと

いう問題であり、実施可能要件とは、表裏一体の関係。 

当業者にその有用性が認識できる程度のものとなっているものと認めるに足りず、一部の

核酸分子が有用性を有しないという客観的な事情が存在する。 

有用性を有しない核酸分子をも包含している本件発明の特許請求の範囲は、発明の詳細な

説明に記載された発明を超えるものを記載していることとなり、同条６項１号の記載要件

を満たしていない。 

特許請求の範囲において、「本件ＯＢ遺伝子に高度の厳密性の条件下でハイブリダイズす

る能力を有する」という性質又は作用効果を有する本件核酸分子であれば、すべて、本件

発明に含まれるという形の「技術的思想」としての「発明」について特許を求めているの

である。 
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サポート要件を充足するために特許を受けようとする発明の実施形態のすべてについて

実験データの開示が求められているわけではないが、本件発明は、本件核酸分子が塩基配

列などによって物質構造の面から特定されていないため、発明の外延が不明りょうである

という問題があり、敢えてそのように特許請求の範囲を記載している以上、本件明細書の

発明の詳細な説明には、特許請求の範囲の構成を満たす、すべての「核酸分子」について、

その有用性が明らかであるように記載されていなければならない。 

実験をしてみなければ特定の核酸分子が当該発明に属するか否かが判別できず、特定条件

下でのハイブリダイズ実験という確認作業を必要とするというのであれば、当該発明は、

発明の詳細な説明に記載されているといえないのであり、実験の結果、有用性がないこと

が判明したならば、それは本件発明の発明の範囲から除かれるという原告の主張は、本件

発明の外延が不明確であることを自認するに等しく、失当。 

 

６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：実施可能要件について 

①特許請求の範囲記載の性質又は作用効果（構成）を満たす、すべての核酸分子について、

その有用性が明らかであるように発明の詳細な説明が記載されていなければ、実施可能要

件に違反するとの判断は妥当か。 

②性質又は作用効果の面に加えて、物質構造の面からも発明を特定している場合と、機能

的な構成を中心に特定している場合とで、判断結果に違いが生じるか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（①について） 

裁判所では、「本願の発明の範囲記載の性質又は作用効果（構成）を満たす、すべての本

件核酸分子について、プローブやプライマーとして利用して本件 OB遺伝子を特異的に検出、

増幅すること（有用性）が明らかであるように記載されていなければ実施可能要件に違反

する」との判断は妥当かという点について検討が加えられた。結論は概ね妥当とされたが、

以下のような意見も出された。 

①平成 10 年（行ケ）第 95 号（Ｔ細胞レセプター事件：H12.2.22 判決）においては、有用

性について、実施可能要件に違反する場合とは、(1)「特許請求の範囲に包含されるすべ

てのペプチド等につきその有用性が明細書に記載されているか、技術常識から当業者にと

ってその有用性が明らかである」とはいえない場合であり、かつ、(2)その特許請求の範

囲に包含されるすべてのペプチド等の中から、有用性のあるもののみを当業者が容易に選

択することができるように明細書中に記載されていない場合、であると判示されている。

これに対して、本件裁判所は、特許請求の範囲に包含される一部の核酸分子に有用性を有

しないものが存在する場合、有用性のあるもののみを当業者が容易に選択することができ

ても実施可能要件を満たさないと判示しており、上記(1)の条件のみで判断しており、裁
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判所の考えにずれがあるのではないか。 

②用途発明としてではなく物質発明として特許を請求した以上、本件裁判所のように実施

可能要件を厳しく問うのは結論としては妥当だろう。物の発明で本件のようなクレームが

認められると、どのような構成であってもハイブリダイズしさえすれば本件発明の技術的

範囲に含まれることになり妥当性を欠く。一方、～用プライマーや～用プローブという用

途限定付きのクレームの場合、有用性に係る実施可能要件は緩めに運用して差し支えない。 

③本件発明については、１５ヌクレオチド長の核酸分子では、明らかに有用性が認められ

ないものがあるから実施可能要件を満たさないと判断されたが、仮にクレームを１８ヌク

レオチド以上として、明細書により多くの実施例を記載した場合であっても、すべての核

酸分子が有用であるとはいえないから、結論は変わらなかっただろう。ただし、比較論と

しては、特許査定される可能性は高くなるが、全てが特異的となる訳ではないので、実施

可能要件が認められる訳ではないだろう。 

④出願時点で判断すれば問題なかった場合でも、事後的にクレームの一部に有用性のない

ものが発見された場合には、当該権利の帰趨についての見解は割れるだろう。また、有用

性を欠くものが事後的に見つかったとしても必ず無効になる訳ではないと考えているが、

有用性を欠くものが例外的といえない場合には無効となるだろう。 

⑤すべての実施例を個別的に記載しなければならないというものではないと考える。ある

実施例や公知技術からその有用性が推定できる範囲で上位概念化したクレームが認めら

れ得る。ただし、クレーム中に１つでも明らかに有用性がないものがあれば認められない。 

⑥審査・審判実務では、物質クレームについて、用途限定がなされていない場合、発明の

技術的範囲に使えない態様が含まれている（明らかに有用でないものを含む）か否かで、

用途限定がなされている場合、当該用途に使用できない態様はそもそも発明の技術的範囲

に含まれていない（有用でないものを含まない）とされ、その用途に使用できるものが作

れるかどうかで、実施可能要件が判断される。例えば、ある化合物を医薬の用途発明とし

てクレームした場合、その化合物が医薬として使用できないことが明らかであれば、その

クレームは、「医薬として使用できない」と判断するのではなく、「医薬として作ることが

できない」と判断することとなる。 

⑦クレームに機能の限定がないと、明らかに有用でないものが含まれるかが検証され、そ

のようなものを含むと判断されれば、実施可能要件の”How to use”の要件を満たさない

とされる。また、機能限定により有用でないものを含まないクレームとなった場合には、

該クレームに包含される個々の発明が明細書の記載や周知技術をもとに調製することが

困難か否か、つまり、”How to make”の要件が検証される。その際、クレームが広範であ

るほど”How to make”の要件を満たさないと判断される可能性が高くなる。 

 

（②について） 

①一般論としては、構造を特定していれば機能的クレームに比べてクレームの範囲が明確
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になるため、構造特定の有無で判断が異なることはあり得るだろうが、実際は個別事例ご

とに判断していくことになろう。 

②構造により特定した場合でも、曖昧な特定であれば実施可能要件違反とされる可能性が

あることに変わりはない。 

 

（２）検討事項２：サポート要件について 

①有用性を有しない物質を包含している特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載され

た発明を超えるものを記載していることとなるとの判断は妥当か。 

②高度の厳密性の条件下で標的核酸分子にハイブリダイズする核酸分子が、高度の識別性

を有するか否かは特定条件下での実験を経なければ確認できないのであれば、本件発明は、

発明の詳細な説明に記載されたものではないとの判断は妥当なのか。 

③本件発明が機能的な構成を中心とした特定を包含している場合と、さらに物質構造の面

からの特定をも包含している場合とで、判断結果に違いがあるのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（①について） 

①「実施可能要件」と「サポート要件」は表裏一体の関係にあるとの判決もあり、特許請

求の範囲から検討するか、明細書の記載から検討するかの違いであり、あまり差はないの

ではないか。また、サポート要件は、「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明

の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」で判断する、との判決もある。 

②出願後に特殊な方法で作ることができるものが発見された場合など、本来予測（開示）

していないものがクレームの範囲に含まれ、権利行使できることになるとすれば問題であ

る。 

（②について） 

①本判決からは、ハイブリダイズクレームは全て実験が必要であるからサポート要件は満

たさないとも解し得る。実際問題として、一定の条件が満たされたとしても、ハイブリダ

イズするかを確認するには実験が必要である。これについては、原告の「たとえ、１５ヌ

クレオチド長をランダムに選んだだけの核酸分子の中に、高度の厳密性の条件下でハイブ

リダイズする能力を有しないために、プローブやプライマーとして十分機能し得ないもの

があったとしても、そもそも、そのような核酸分子は、高度の厳密性の条件下でハイブリ

ダイズする能力を有しないのであるから、本件発明の特許請求の範囲から当然に除かれ

る」との主張に対する判示部分であるので、本件限りの事例判決と見るべきだ。本件判決

は「有用性がないものを含んでいる」という一事で判断していると解すれば納得できる。

ただし、この部分の判示が一般論として一人歩きしないように注視しておくべきである。 

（③について） 

①実施可能要件と裏腹の関係にあるので、検討事項１の②についてと同じ議論（一般論と
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しては違いがある）になるとの意見が多数であった。 

 

 （３）検討事項３：クレームに対して有用性に係る機能面からの特定を加えた場合 

①有用性（例えば、「本件ＯＢ遺伝子と特異的にハイブリダイズすること」）に係る構成

要件に加えた場合、発明のうち一部にでも有用性がないことが判明したならば、当該部分

は本件発明の技術的範囲から除外されると解されることとなり、結果、本件発明の外延が

不明確と判断されるのか。 

②本件発明の対象が、有用なタンパク質をコードする遺伝子（例えば、特定配列とハイブ

リダイズし、かつ有用な活性を有するという２つの特定を含む遺伝子）であった場合、判

断結果は異なっていたのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（①について） 

①特殊パラメータ等により特定されたクレームであって、具体的なものが想定できない場

合であっても、当該特定以外に発明を適切に特定することができず、かつ、技術水準との

関係が理解できる場合であれば、明確性違反とならないという例外もある。これは、当該

発明保護の必要性と技術開示とのバランスを考慮した運用であると考えられるが、ハイブ

リダイズクレームに対しても同様の考え方が適用できるのではないか。 

②この発明の場合、有用性に係る機能面からの特定を加えただけでは、そのような有用性

を有する物の製造が困難であるという”How to make”の観点で実施可能要件違反となる

可能性がある。 

③実施可能要件とサポート要件に密接な関連があるのと同様に、実施可能要件と明確性の

要件との間にも密接な関連があり、実施可能要件を満たさないような広いクレームの外延

は、一般的に不明確なものとなり、明確性の要件を満たさない旨の拒絶理由が通知される

場合もある。 

（②について） 

①有用性がクレームに記載されている場合には”How to make”が実施可能要件の判断基準

となる。 

②「あるタンパク質をコードする遺伝子とハイブリダイズし、かつ、該タンパク質の活性

を有する」とクレームされた場合と、単に「対象とハイブリダイするプローブ・プライマ

ー」とクレームされた場合とでは、後者の方がタンパク質をコードする遺伝子より、実施

可能要件も明確性要件も厳しく問われることとなろう。 

③配列で特定せずに、その機能・特性等で特定した遺伝子クレームでは、該遺伝子の由来

を入れないと製造に過度の実験が必要なものまでクレームに含まれることとなるが、遺伝

子のいわゆるハイブリダイズ・クレームにおける最近の審査・審理実務では、由来を入れ

ないで特許査定している。その点について、いわゆるハイブリダイズクレームは、特定の
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由来からハイブリダイゼーション法により取得するという「プロダクト・バイ・プロセス」

クレームを意味するのではなく、（その取得方法に関係なく）ある特定の遺伝子にハイブ

リダイズする性質を有するものを単に意味しているのであるから、由来の特定が必要でな

い欠失・置換・付加クレームと異なる扱いとするのは適切でないことが指摘された。 
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［７］第７事例  

事件番号 平成１５年（行ケ）第２２０号 審決取消請求事件 

平成１７年１月３１日判決 

審判番号 無効２００１－３５４６３号 

出願番号 Ｈ３－５０７６３６号 

発明の名称 抗ＨＣＶ抗体の免疫アッセイに使用するＣ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ）抗原

の組合せ 

 

１．事件の概要 

本件発明は、哺乳類体成分においてＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウイルス）に対する抗体を検出す

るための広範囲な免疫アッセイを可能にするＨＣＶ抗原の組み合わせを含む組成物に関す

る発明で、いずれのＨＣＶポリペプチドを単独で用いるよりも、効率的なＨＣＶ抗体の検

出を可能とするものである。 

本件発明に係る「ＨＣＶ抗原」は、ＨＣＶポリタンパク質の特定のドメインからのエピ

トープ（構造の明らかな抗原決定基）を含むという特定、すなわち、抗原として機能する

（抗原性を有する）という機能的な構成により特定されたものであり、一般にポリペプチ

ドを化学物質として特定できるアミノ酸配列を提示して特定されているものではない。そ

して、発明の詳細な説明には、「ＨＣＶ抗原」は、ＨＣＶの単離体に見いだされるエピトー

プを決定する、少なくとも５個のアミノ酸のポリペプチドを意味するとの記載はあるもの

の、ＨＣＶポリタンパク質の各ドメインのどの部位がエピトープであるのか具体的な記載

は存在しない。 

無効審判事件において、審判合議体は、請求項１記載のＨＣＶ抗原すべてを当業者が入

手できるように、発明の詳細な説明が記載されているといえるかについて審理したところ、 

（１）ＨＣＶの各ドメインの断片のうち、少なくとも５個のアミノ酸からなるポリペプチ

ドが対象となることから、すべての断片について免疫活性を有するかの測定（スクリーニ

ング）を行うことは、当業者にとって過度な実験を強いることになる点、 

（２）不連続エピトープの存在を考慮すれば、各ドメインのアミノ酸配列に基づいて確認

の対象となるペプチドの数は膨大な数になる点等 

の理由から、請求項１記載のＨＣＶ抗原を当業者が入手することが、過度な実験を要する

ことなく可能であるとは認められず、本願は実施可能要件違反であるとして、本件特許は

無効であると判断した。 

 被請求人はこれを不服として審決取消訴訟を提起したところ、裁判所は、 

（１）エピトープがどのようなものかが分からなければ、それを含む抗原を作製すること

はできないから、エピトープの特定が必要であること、及び 

（２）ＨＣＶポリタンパク質のドメイン中の特定の領域を含む検査薬がＨＣＶの抗原抗体

反応をするか否か（エピトープを含むか否か）を判定することが容易であることは、本件

 95



発明の特許請求の範囲に含まれる全てのエピトープを含む抗原領域を探索し特定すること

が容易であることを必ずしも意味するものではなく、それが容易か否かは、探索すべき領

域の範囲の広狭やエピトープを含む領域の予測（絞込み）手段の有効性等に大きく左右さ

れるものであり、本件発明に含まれるすべてのエピトープを特定して、本件発明を実施す

るためには過度な実験が必要であることから、裁判所は、審決の実施可能要件についての

判断を支持した。 

 

２．事件の経緯 

平成 ３年 ３月２９日 出願（Ｈ３－５０７６３６号） 

平成 ９年１２月 ２日 特許査定（第２７３３１３８号） 

平成１３年１０月２２日 無効審判請求（２００１－３５４６３号） 

平成１５年 ５月２３日 訂正請求 

平成１５年 １月３０日 審決（訂正認容、請求成立） 

平成１５年 ５月２９日 東京高裁出訴（平成１５年（行ケ）第２２０号） 

平成１７年 １月３１日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項１】C型肝炎ウイルス(HCV)に対する抗体を含むと思われる哺乳類体成分において

該抗体を検出するための、化学合成または組換え発現により生成される HCV 抗原の組合せ

を含む物質の組成物であって、 

(a)HCV ポリタンパク質の Cドメインからのエピトープを含む第 1HCV 抗原;および 

(b)以下からなる群から選択される少なくとも 1つの別の HCV 抗原(第 2HCV 抗原): 

(i)HCV ポリタンパク質の NS3 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

(ii)HCV ポリタンパク質の NS4 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

(iii)HCV ポリタンパク質の Sドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

および 

(iv)HCV ポリタンパク質の NS5 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原、 

ただし、該組合せは、ペプチドｐ1(アミノ酸 1位～75 位)と c100 との組合せ、ペプチドｐ

35(アミノ酸35位～75位)とc100との組合せ、ペプチドｐ99(アミノ酸99位～126位)とc100

との組合せを含まない、 

を含む、組成物。 

【請求項１１】C型肝炎ウイルス(HCV)に対する抗体を含むと思われる哺乳類体成分におい

て、該抗体を検出する方法であって、 

抗原抗体反応を起こさせる条件下で、該幅乳類体成分を、以下の(a)および(b)を含む化学

的合成または組換え発現により生成される HCV 抗原のパネルに接触させる工程: 
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(a)HCV ポリタンパク質の Cドメインからのエピトープを含む第 1HCV 抗原;および 

(b)以下からなる群から選択される少なくとも 1つの別の HCV 抗原: 

(i)HCV ポリタンパク質の NS3 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

(ii)HCV ポリタンパク質の NS4 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

(iii)HCV ポリタンパク質の Sドメインからのエピトープを含む HCV 抗原; 

および 

(iv)HCV ポリタンパク質の NS5 ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原、 

ただし、(a)および(b)の組合せは、ペプチドｐl(アミノ酸 1位～75 位)と c100 との組合せ、

ペプチドｐ35(アミノ酸 35 位～75 位)と c100 との組合せ、ペプチドｐ99(アミノ酸 99 位～

126 位)と c100 との組合せを含まない;ならびに 

該抗体および該 HCV 抗原の免疫複合体の存在を検出する工程、 

を包含する方法。 

 

（２）図面（関連図面の抜粋） 

 

 

（３）発明の詳細な説明（関連部分の抜粋） 

①【発明の開示】の第１、第２段落に以下の解決すべき課題と発明の効果が記載されてい

る。 

出願人は、HCV 抗原の血清学的研究をさらに行い、今日までに同定されているシングル HCV

ポリペプチドは、いずれもすべての血清に対して免疫学的に反応性をもつわけではないこ

とを確認した。 

HCVを有する個体からのすべての血清に対して普遍的に反応するシングルポリペプチドが

ないのは、特に、HCV エピトープにおける株間の多様性、個体間での体液応答における多

様性、および／または疾病状態の血清学上の多様性に起因する。これらのさらなる研究に

より、いずれのシングル HCV ポリペプチドよりもより効果的な、HCV 抗体の検出を提供す

る HCV 抗原の組合せの同定が可能になった。 

②【発明の詳細な説明】に以下の用語の定義が記載されている。 

「HCV 抗原」：HCV の単離体に見いだされるエピトープを決定する、少なくとも５個のアミ

ノ酸、より普通には、少なくとも８個から 10 個のアミノ酸のポリペプチドを指す。好ま

しくは、エピトープは、HCV に特有である。 

「ドメイン」：図２に示す HCV ポリタンパク質のセグメントを指し、これらは、通常、HCV

の推定される構造および非構造タンパク質に対応する。（中略）記号「NS」は、「非構造」

ドメインを指し、「Ｓ」は、エンベロープドメインを指し、「Ｃ」は、ヌクレオカプシドま

たはコアドメインを指す。 
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「融合ポリペプチド」：一種または複数種の HCV 抗原が、アミノ酸の１本の連続する鎖の

一部となっているポリペプチドを指し、天然には存在しないものである。（中略）融合ポ

リペプチドはまた、HCV 以外のアミノ酸配列を含み得る。 

「哺乳類体成分」：通常、個体によって生産される抗体を含む、哺乳類個体（例えば、ヒ

ト）の流体または組織を指す。 

「免疫学的に反応性を持つ」：問題の抗原が、HCV に感染した個体由来の血清の重要な部

分に通常存在する抗 HCV 抗体と、特異的に反応し得ることを意味する。 

 

４．審決の内容 

（１）実施可能要件について 

①エピトープの特定性について 

請求項 1に記載された各「HCV 抗原」は、例えば第 1HCV 抗原についての請求項 1の記載

「(a)HCVポリタンパク質のCドメインからのエピトープを含む第1HCV抗原」のように、「HCV

ポリタンパク質の××ドメインからのエピトープを含む HCV 抗原」という形式(以下、「請

求項 1特定形式 HCV 抗原」という。)で記載されているに過ぎず、一般にポリペプチドを化

学物質として特定できるアミノ酸配列を提示して特定されているものではない。 

 

②過度の実験の要否について 

本件発明では、抗原性のあるドメインフラグメントを利用するとしても、請求項 1にある

ように、1種類の HCV 抗原ペプチドだけ使用するものでなく、必要な HCV 抗原の組合せを得

るためには（中略）、Cドメイン、NS3 ドメイン、NS4 ドメイン、Sドメインの可能性ある約

7800 通りから 16 万通り以上のドメイン断片についても、同様にその抗原性を確認しなけれ

ばならず、それらの確認作業は、全体として当業者にとって、過大な実験といわざるをえ

ないものである。さらに、不連続エピトープを考慮すると、各ドメインのアミノ酸配列に

基づいて確認の対象となるペプチドの数は、さらに膨大なものとなることは明らかである。

本件発明で使用される「請求項 1特定形式 HCV 抗原」は、外因性の配列を含むポリペプチ

ドをも包含し、そのような外因性アミノ酸配列を含む「請求項 1特定形式 HCV 抗原」を入

手することは（中略）、そもそも、当業者にとって、過度な実験を要することなく可能なこ

ととは認められない。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①実施可能要件について 

（ア）エピトープの特定の必要性について 

HCV ポリタンパク質の上記各ドメインにおいて、エピトープがどの部位であるかは、本件

発明の実施可能要件とは無関係であり、審決は本件発明の特徴を誤認したものである。 
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ア．本件発明において重要なのは、各抗原における配列の由来（どのドメインからのもの

か）及びその抗原がエピトープを含むかどうか（すなわち HCV に対して抗原性を有するか

どうか）であり、エピトープがドメインのどの部位であるかは関係がない。 

イ．その本質・技術思想は HCV ポリタンパク質の特定のドメインに由来する抗原の組合せ

が抗原抗体反応の検出に顕著な効果を有するというものであって、用いる HCV 抗原が特定

のエピトープを有することに特徴があるわけではないからエピトープを特定する必要は全

くない。 

ウ．患者の体内において HCV のようなウイルスに対する抗体はポリクローナルの形態をと

り非常に多種類のものが存在するから、本件発明において抗原により同定しようとする抗

体は、特定のエピトープに結合する単一の抗体というわけではない。このような多種類の

抗体を含むサンプルから HCV 抗原に反応する抗体を検出することが本件発明の本質であり、

本件発明は個々のエピトープを特定することを目的とするものではない。 

エ．HCV 抗原が HCV ポリタンパク質の特定のドメイン由来のエピトープを含むかどうかはそ

の配列を確認すれば容易に判定することができるのであり、本件発明を実施する上でその

配列のどの部分がエピトープの活性を有するかどうかまで決定する必要はない。本件発明

を実施するためには、HCV 抗原の作製と作製した HCV 抗原が抗原抗体反応を有するか否かの

判定ができれば足りる。 

 これらのことは、次のとおり（注：抗原の作製、抗原抗体反応の判定、特定ドメイン由

来の判定、スクリーニング法の周知技術性）、本件優先日当時の周知技術により当業者が容

易に実行できたものである。 

 

（イ）過度の実験の要否について 

ア．各断片について試験を行うにしても、それぞれについて陰性・陽性を単純に繰り返し

て測定するだけであり、解決の見通しが立たない状況はなく、このような見通しの明らか

な状況において単純作業・ルーチンワークを繰り返すことは過度の実験に当たらない。 

イ．本件発明を作り診断等に使用できることは明らかであるから本件発明が実施可能要件

を満たさないとはいえない。単純作業の繰り返しに時間や経費等がかかるとしても、その

ことは発明の実施可能要件と無関係である。 

ウ．審決が認定する実験回数は過大であり、実験回数は２４００回程度で足りる。 

（ア）５個以上のアミノ酸からなる断片５０万通りすべてについて抗原性の確認などする

必要はなく、１０００通り程度のペプチド断片について試験すればよい。本件ドメイン全

体について考えても１０残基長のペプチド断片２４００通り程度について試験すれば十分

である。 

（イ）本件発明をペップスキャンにより実施する場合、そのために必要となる時間は、①

ペプチド合成に必要な時間と②免疫アッセイに必要な時間（中略）、全体で約２～４週間で

ある。エピトープの同定は（中略）数時間～２日程度しかかからない。 
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（ウ）２４００個のペプチドを合成するために必要な２６ブロック分のペプチド合成サー

ビスに要する費用は５万９８９０ドル（約６００万円）である。自社開発する場合には、

これよりも少ない費用で済む。開発費用が１０００万円に満たないことは明らかである。 

（エ）エピトープが５～７個程度のアミノ酸残基から構成されることを考慮すると、本件

ドメインの全体にわたって１０残基長程度のペプチドを合成して抗体との反応性を試験す

れば１残基の正確さでエピトープを同定することが可能である。 

 

（ウ）不連続エピトープ及び外因性配列の参酌の当否 

オ．審決はエピトープの特定のための実験の回数が５０万回を超えることの根拠として、

①不連続エピトープと②外因性配列に基づくエピトープの存在を挙げている。 

（ア）審決が連続エピトープ及び不連続エピトープの存在を本件発明の実施可能要件と関

連付けている点は誤りである。エピトープの種類は本件発明の特許性とは何ら関連がなく、

立体構造もまた本件発明の実施には無関係である。 

（イ）エピトープは抗原決定基であり抗原決定基は抗原抗体反応を有するかどうかで判定

され得る。本件発明で必要なのは抗原性という性質であり、そのような抗原はエピトープ

が連続であるか否かにかかわらず、スクリーニング方法を用いることにより容易に取得で

きたことは明らかである。 

（ウ）エピトープを同定する技術は本件優先日時点で技術常識を構成しており、当業者は

本件明細書の記載があれば外因性配列を含むような構成であっても容易に実施することが

できたものであるから、立体構造の変化は本件発明の実施可能要件と無関係である。確認

方法において、そもそも請求項１において配列を特定し、かつ、（ａ）の構成要件において

抗原性を有すること、（ｂ）の構成要件において抗原性を有すること、をそれぞれ確認すれ

ばよいだけである。 

カ．審決は本件発明とは全く関係ない特異な例を持ち出し本件発明に関連付けられるかの

ような議論を展開しているが、親水性領域の解析による予測は十分効果的であり、また、

立体構造については本件発明を実施するときに考慮する必要は必ずしもない。 

  確かに、親水性疎水性プロットでは一位の位の違いも許さないような正確なエピトー

プの特定を容易に実施することはできないものの、乙第１号証にもその予測値が５０％以

上であることが記載されており、むしろ、予測手段として十分有用であることが裏付けら

れる。 

 

（２）被告の反論 

①実施可能要件について 

（ア）エピトープの特定の必要性について 

ア．エピトープが特定されていなければ、本件発明は特許請求の範囲において特定されて

いないことになる。したがって、エピトープの特定が必要であることは当然である。 
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請求項１には「HCV ポリタンパク質の Cドメインからのエピトープを含む第１HCV 抗原」と

記載されており、第２HCV 抗原についても、例えば「HCV ポリタンパク質の NS3 ドメインか

らのエピトープを含む HCV 抗原」と記載されているから、エピトープを特定しなければ発

明が特定されないことになる。 

原告の主張は、特許請求の範囲が不明確でもよいとの前提に立つものであり、旧特許法３

６条５項２号に反することになる。そのようなことは認められないから、本件発明におい

てエピトープが特定されていることは必須である（もしあくまで特定が不要であるという

のであれば、そもそも特定していない発明は実施不能であるから、やはり旧特許法３６条

４項に反することになり審決の結論に誤りはないことになる。）。 

イ．原告は特定のドメインに由来する抗原の組合せが抗原抗体反応の検出に顕著な効果を

有すると主張するが、後記(3)において述べるとおり、Cドメイン由来のすべての抗原の抗

体検出率が他のドメイン由来のどの抗原のそれより高いとか、Cドメイン由来の抗原と他の

ドメイン由来の抗原を組み合わせると抗体検出率が高いと認めるに足りる証拠はなく、原

告の主張はその前提が誤っている。 

 

（イ）過度の実験の要否について 

ア．本件発明を実施するためにはエピトープの位置が特定されている必要があるが、本件

明細書にはその特定がない。そのため HCV の各ドメインのどの部位のアミノ酸配列を持ち

どれほどの長さを持つポリペプチドが、どのような立体構造を持ったときにエピトープを

含む抗原として機能するか否かを、まさにしらみ潰しに５０万通り以上もの実験を行って

確認しなければ本件発明は実施できず、この実験に要する期間は数十年から数百年、費用

は数千億円にものぼる。このような労力、期間及び費用を要する実験が過大なものである

ことは当然である。 

イ．原告の主張は、５０万通り以上の実験であっても、過度の実験に該当せず、実施可能

要件を満たしているとするものである。５０万通りの実験に要する期間は数十年から数百

年であり、その費用は数千億円を要するのであって過度の実験以外のなにものでもない。 

ウ．（ア）２４００通りという実験回数は、アミノ酸数が１０個のみのペプチドを試すとの

前提に立っている。またエピトープも連続エピトープに限るとの前提に立っている。すな

わち、エピトープがアミノ酸数十個の連続エピトープであることを前提としているのであ

る。本件発明の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載されたエピトープにはこのよ

うな限定はなく（中略）２４００通りの実験では、アミノ酸数が１０個以外のエピトープ

を含む抗原は見出せない。 

（イ）エピトープを含む限り、ペプチド断片が多少長くなっても抗原抗体反応は常に保た

れるともいえない。ある長さのポリペプチドで抗原抗体反応をみることは、その一部のみ

からなるポリペプチドが抗原抗体反応を持つか否かを確実に発見することにはならないの

である。 
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（ウ）本件優先日当時合成法によってはアミノ酸数が１００以上のポリペプチドを作製す

ることはできなかった。 

（エ）本件明細書には、上記５０万通り以上の実験を軽減するための何らの技術的事項も

開示されていない。 

 

（３）裁判所の判断 

①実施可能要件について 

（ア）エピトープの特定の必要性について 

エピトープがどのようなものか（HCV ポリタンパク質のドメイン上の位置・構造）が分か

らなければ、それを含む抗原を作製することはできない（中略）から、エピトープの特定

が必要であることは当然である。 

本件発明において HCV 抗原は構造の明らかな抗原決定基であるエピトープを決定する少

なくとも５個以上のアミノ酸のポリペプチド（中略）として HCV 抗原を作製するというこ

とはとりわけ少ない数のアミノ酸からなるポリペプチドとして作製される HCV 抗原につい

てはエピトープを特定して作製することにほかならない。 

原告はエピトープの位置の特定がなくても本件発明を実施できると主張する。この主張は、

そのような特定がなくても抗原抗体反応を検査すること（免疫アッセイ）は容易であると

の限度では正しいといえる。 

ここで注意すべきは、HCV ポリタンパク質のドメイン中の特定の領域を含む検査薬が HCV の

抗原抗体反応を有するか否か（エピトープを含むか否か）を判定することが容易であるこ

とは、本件発明の特許請求の範囲に含まれるすべてのエピトープを含む抗原領域を探索し

特定することが容易であることを必ずしも意味しない、ということである。それが容易で

あるか否かは、探索すべき領域の範囲の広狭やエピトープを含む領域の予測（絞り込み）

手段の有効性等に大きく左右されるのであり、本件においてそれが必ずしも容易なことで

はなく、過大な実験なくしては本件発明に含まれるすべてのエピトープを特定し本件発明

を実施することができないことは後記２で述べるとおりである。 

確かに、正確なエピトープの位置が分からなくてもドメイン上の領域でエピトープを含む

ことが明らかなものを特定することができるのであれば、原告の主張を採用する余地もあ

るといえる。しかし、そのようなことが、本件明細書に記載されているとも、本件優先日

当時の周知技術であったとも認めることはできない。 

 

（イ）過度の実験の要否について 

２４００通りの実験で済むとする原告の主張は、アミノ酸数が１０個のポリペプチドのみ

で実験を行えばすべてのエピトープを網羅できるとの前提に立っているものである。しか

し本件発明の特許請求の範囲にはエピトープに関してそのような限定はなく、５個以上の

数のアミノ酸配列から成るエピトープも当然に含まれるし不連続エピトープや外因性のア
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ミノ酸配列を含むエピトープも含まれる。そのようなエピトープを全て同定しようとする

と、アミノ酸数１０個のポリペプチドのみで実験を行ったのではすべてのエピトープを網

羅できると認めることはできない。それは、ペプチドを長くすると立体構造が変化して抗

原抗体反応に影響を与え得ることから明らかである。 

そうすると、仮にある長さのポリペプチドの抗原性の判断において、それが連続エピトー

プである場合と不連続エピトープを含む場合を区別して同時に判定できるとしても、ＮＳ

５ドメインについてさえ理論上５０万通り以上の断片数が存在し得るし（中略）他のドメ

インについても６７００通りから１７万通り以上の断片数となり、全体で７０万通りを超

える断片数となる。本件ではこれらについてさらに外因性の配列を含むエピトープを考慮

することになるから、あり得るエピトープの数は７０万通りをはるかに超える膨大なもの

となる。 

HCV1 以外の HCV についても、エピトープの位置・構造を探索していく必要があるのであ

る。 

仮に２４００通りの実験に要する時間と費用に原告が主張するとおり２～４週間と１０

００万円未満、例えば６００万円がかかるとすると、HCV1 についてだけでも、その７０万

通りの実験を要する時間と費用は約５８０～１１６０週間（１１～２２年程度）と１７億

円以上という計算になる。 

本件ドメイン全体にわたってエピトープを特定するためには７０万通りをはるかに超え

る実験が必要となり、そのための時間と費用も膨大なものとなるのであって、当業者に過

大な作業（実験）を強いるものといわなければならない。 

原告は解決の見通しの明らかな状況において単純作業・ルーチンワークを繰り返すことは

過度の実験に該当せず、そのような作業を要することを理由に実施可能要件が満たされて

いないとすることはできない旨主張する。しかし、本件発明の特許請求の範囲に属するす

べての抗原の組合せを発見するためには、上記のような膨大の回数の実験をしてポリペプ

チドの抗原性について確認することを余儀なくされるのであり、個々の実験が単純作業で

あるとしても、このような膨大な手間と費用がかかる以上、それが過度の実験に当たるこ

とは当然であって、このような過度の実験をしなければ本件発明に含まれるすべての抗原

の組合せを実施できないということは、その実施可能要件を欠くものといわなければなら

ない。 

（乙第１号証訳文８頁～９頁）からは、親水性領域からエピトープとなり得る領域を推測

する手法も信頼性に疑問があり、その効果は高くなかったと認めることができる。 

 原告が指摘するとおり、その予測値が約５０％であるにせよ、なお、エピトープの特定

には数十万を優に超える回数の実験が必要となるから、本件明細書が実施可能なように記

載されていないという結論を左右することになるものではない。 

 

（ウ）不連続エピトープ及び外因性配列の参酌の当否 
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上記において「そうすると、仮にある長さのポリペプチドの抗原性の判断において、それ

が連続エピトープである場合と不連続エピトープを含む場合を区別して同時に判定できる

としても、」との前提で除外して判示された。 

 

６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：実施可能要件について（バイオ分野において、物質クレームが機能的

な構成から特定されている場合） 

①外部辞書に記載されたエピトープの定義「構造の明らかな抗原決定基」を根拠としてそ

の物質構造を特定する必要があるという裁判所の判断は妥当か。 

②「第二の抗体に結合されるエピトープに結合する抗体」という抗体物質クレームは、そ

のエピトープを必ずしも特定せずとも許可されるクレームとして実務上認められている

が、「探索すべき領域の範囲の広狭やエピトープを含む領域の予測（絞り込み）手段の有効

性等」という観点から許容範囲と考えられるのか。 

③本事例の判旨であるエピトープについては特定されていないために実施可能要件を充た

さないとする判断と、核酸分子について「ハイブリダイズする」構造類似分子は全て特定

されていなくても許可可能との判断とは整合するのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（①について） 

①広辞苑などの外部辞書を参酌することは問題ないとの意見が出され特に異論は出なかっ

た。 

②実際に、抗体特許出願等で日米欧において権利化されたものを見てみると、必ずしもエ

ピトープを特定しなくても特許査定されているものもある、との意見に対しては、「エピ

トープ」という文言をクレームで使用したことのみで全てのエピトープを特定しなければ

ならないということではなく、拒絶されたのはその他の理由からも特定が不十分と判断さ

れたためだと思われる。抗体特許出願で特許査定されている例としては、ハイブリドーマ

が寄託されていたり、抗体の配列が開示されていたりすることから、当業者であればその

エピトープを決定することは実施可能であるという事情があると考えられる。クレーム中

に機能的な特定がなされていたとしても、クレームの文言からエピトープの部位が容易に

特定できるか、又は確率論的に特定は容易か、という観点から審査・審判が行われるのが

一般的である。 

③判決全体を俯瞰すれば、クレーム中に機能的な特定がなされていても、クレームの文言

からエピトープの部位が容易に特定できるか、又は確率論的に特定は容易か、という観点

から判断しており、審査・審判実務と異なるところがないことが理解できるため結論とし

ては支持する。他方、エピトープの特定が必要である旨の判示部分のみを取り上げると、

クレーム中に「エピトープ」という用語が用いられている場合は必ず構造が明らかにされ
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なければならない」とも解し得るのも事実であり、そうであれば現在の実務と整合してい

ないとも感じる。詳細な事情は判決書には表れないので、（審査審判における実務との整

合性が取れる形で判決を書いているのかという点について）裁判所の基本スタンスが不明

である。 

④バイオに関する技術分野では、ＰＣＲ法やスクリーニング法等が周知であり、必要とさ

れる作業が周知の単純作業の繰り返しであるケースが少なくないところ、過度な実験が要

求されるか否かの判断にあたっては、「時間」と「費用」も１つの判断要素となり得るの

かについて疑問が呈されたが、なり得るとの意見が出された。 

（②について） 

①「特定の抗体に結合されるエピトープに結合する抗体」というクレームの場合、競合阻

害試験により取得可能との判断があるのだろうが、競合阻害試験ではエピトープの近傍に

結合する抗体を得ることはできても、実際に目的のエピトープに結合する抗体かどうかま

ではわからない。にもかかわらずこのようなクレームで特許されている例があるのは、「特

定の抗体の結合するエピトープ」という探索範囲の狭さや、エピトープの決定の（ある程

度の）容易性が考慮されているものと推認される。 

（③について） 

①「特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第１章５１頁記載の例３－８」に提示されたクレー

ムは、（ｂ）のＤＮＡがストリンジェントな条件下でハイブリダイズする対象が活性を有

するタンパク質をコードする（ａ）のＤＮＡであり、かつ、そのタンパク質と同じ活性を

有するものであるから、（ｂ）のＤＮＡは、（ａ）のＤＮＡとほぼ同じ大きさ、高い相同性

を有しているものであると推認できる。そして、そのようなもののほとんどは「同じ活性」

を本来的に有するものであるから、実施可能要件の”How to make”に問題はないと判断

される。発明保護の必要性と技術開示のバランスから、このようなクレームが許容されて

いると考えられる。 

 

（２）検討事項２：機能的特性による特定を含む場合の実施可能要件と明確性要件の考え

方について 

クレームに記載された用語に機能的特性が含まれる場合、エピトープの定義「構造の明ら

かな抗原決定基」に基づけば、抗原として機能しない場合には、本件発明の技術的範囲か

ら除外されるクレームに該当するが、機能的特定を考慮に入れた発明はその外延が不明確

であると判断されるのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①特殊パラメータ等により特定されたクレームであって、具体的なものが想定できない場

合であっても、該特定以外に発明を適切に特定することができず、かつ、技術水準との

関係が理解できる場合であれば、明確性違反とならないという例外もある。これは、当

 105



該発明保護の必要性と技術開示とのバランスを考慮した運用であると考えられるが、「エ

ピトープを含む」との特定を有するクレームについても同様の考え方が可能ではないか。 

②この発明の場合、有用性となる機能を加筆しただけでは、そのような有用性を有する物

の製造が困難であるという”How to make”の観点から実施可能要件違反とされる可能性

がある。 

③結論としては、実施可能要件とサポート要件に密接な関連があるのと同様に、実施可能

要件と明確性の要件との間にも密接な関連があり、実施可能要件を満たさないような広

いクレームの外延は、一般的に不明確なものとなり、明確性の要件を満たさない旨の拒

絶理由が通知される場合もある。 

 

（３）検討事項３：その他 

「あるタンパク質に結合する抗体」という機能的なクレームには製造が困難な抗体も含め

てあらゆる抗体が文言上包含されてしまっており問題があるのではないか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①このようなクレームに製造困難な（実施可能要件違反の）抗体をも含まれている旨が明

細書に明記されている場合、拒絶理由を通知する運用を審査・審判で採っている。 

②抗体のアミノ酸配列を特定できる技術がなく、抗体を抗原で特定するしかない時代から

抗体特許があるので、現在もこのようなクレームを許容している。現状は、そのような

クレームにどこまでの抗体を包含させる意図があるのかを明細書の記載から読み取って

審査・審理を行っている。また、後日に調製された特異的な抗体まで上記クレームの権

利範囲に属するのか否かは、争われたケースがないので不明だが、このような「選択発

明」については「穴あき」説という考えもある。ただ、技術の発展にともない抗体とい

う文言に様々な種類の抗体が含まれるようになってきていることから、クレームの文言

について問題が生じているのは確か。抗体は機能特定せざるを得ない側面を有しており、

これからの判例等により実務の運用が変更される可能性があるのではないか。 

 

 106



［８］第８事例  

事件番号 平成１７年（行ケ）第１０８１８号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１９年３月１日判決 

審判番号 無効２００４－８０２１８号 

出願番号 特願平５－１７４９９４号 

発明の名称 タキソールを有効成分とする制癌剤 

 

１．事件の概要 

 本件発明は、癌の治療におけるタキソール投与の改良に関する発明である。 

 従来の注入プロトコールでは高い投与量を長い投与時間（６～２４時間）に渡って供与

しなければならず、治療費の増大や外来処理が困難になる等の問題が知られていたところ、

タキソールの短時間注入によっても有効かつ安全な投与を可能にするタキソール注入プロ

トコールを提供することが、本件発明の目的である。 

 本件特許のうち、請求項１～３に係る発明に対して無効審判請求がなされたところ、審

決は、本件明細書の発明の詳細な説明には、175mg／m２より大で 275mg／m2以下の用量を３

時間に渡り投与することについて記載されておらず、サポート要件を充足しないとして本

件特許を無効とした。 

 権利者（被請求人）はこれを不服として審決取消訴訟を提起したところ、判決は、投与

時間が３時間であってタキソール投与量が 175mg／m2を超えるものについて、その有効性や

安全性を裏付ける記載が発明の詳細な説明に存在せず、また、卵巣癌以外の固形癌及び白

血病に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載もないことから、上記無効審

決を支持した。 

 

２．事件の経緯 

平成 ５年 ７月１５日 出願 

平成 ７年１０月 ２日 拒絶理由通知（特許法３６条３項４項５項、２９条２項） 

平成 ８年 ４月 ３日 意見書、手続補正書 

平成 ８年 ７月 ８日 拒絶査定 

平成 ８年１０月 ８日 拒絶査定不服審判請求（不服Ｈ８－１７１５１号） 

平成 ８年１１月 ７日 手続補正書 

平成１０年１０月 ９日 審決（請求成立） 

平成１６年１１月 ５日 無効審判請求（無効２００４－８０２１８号） 

平成１７年 ７月２８日 審決（請求成立） 

平成１７年１１月２６日 東京高裁出訴（平成１７年（行ケ）１０８１８号） 

平成１９年 ３月 １日 判決（請求棄却） 
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３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲（平成１６年６月９日訂正認容審決後のもの） 

【請求項１】 

固形癌、白血病または卵巣癌に罹患し、かつ過敏症反応を軽減または最小化するために

予備投薬されており、タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈する恐れのある患者

を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって、約１３５ｍｇ／ｍ２～約２７５ｍｇ

／ｍ２のタキソールが約３時間に渡り投与されるように、非経口投与用に包装された薬剤。

（請求項１に係る発明「本件特許発明１」） 

【請求項２】 

該患者が固形癌または白血病に罹患し、かつ過敏症反応を軽減または最小化するために

予備投薬されており、タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以

下である、請求項１記載の薬剤。（請求項２に係る発明「本件特許発明２」） 

【請求項３】 

該患者が卵巣癌に罹患し、かつ過敏症反応を軽減または最小化するために予備投薬され

ており、タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下である、請

求項１記載の薬剤。（請求項３に係る発明「本件特許発明３」） 

 

（２）図面 

 省略 

 

（３）発明の詳細な説明 

①【００１０】 

【発明が解決しようとする課題】本発明の第一の目的は、現時点における６～24 時間とい

う注入プロトコールよりも短期間に渡りタキソールを投与し、かつタキソールの投与によ

り誘発される有害な作用を最小化する、新規なタキソールの投与形態を提供することにあ

る。本発明のもう一つの目的は、タキソールの投与による所定の抗－腫瘍効果を犠牲にす

ることなく、患者に投与すべきタキソールの量を減じることを可能とする新規なタキソー

ルの投与形態を提供することにある。更に別の本発明の目的は、タキソールの低投与量お

よびより短い注入時間を使用し、しかも該タキソール投与の抗－腫瘍効果を犠牲にするこ

とのない新規なタキソールの投与形態を提供することにある。 

②【００１４】 

過敏症反応を最小化または排除するための予備治療後に、高投与量（１７０ｍｇ／ｍ２）

のタキソールを２４－時間に渡り患者に注入して所定の抗－腫瘍効果を達成することが必

要であるという従来の理解にも拘らず、驚くべきことにタキソールが約１３５ｍｇ／ｍ２～

約１７５ｍｇ／ｍ２なる投与量にて６時間未満の注入により癌患者に安全に投与できるこ

とを見出した。好ましい態様において、タキソールはその投与量約１３５ｍｇ／ｍ２または
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約１７５ｍｇ／ｍ２にて、約３時間の期間に渡る注入により投与される。最も重大なことは、

この短期間の注入が骨髄抑制を殆ど生じず、これが感染率および発熱エピソード（例えば、

有熱性好中球減少症）の低下に導くという驚嘆すべき発見である。本発明の好ましい注入

スケジュールに従えば、上皮性卵巣癌に罹った患者に対して１０％を越える目標とする応

答率、および好ましくは卵巣癌に罹った少なくとも１５０名の患者の群に対して１４％ま

たはそれ以上の目標応答率が得られる。タキソールが短時間の注入（例えば、６時間未満、

好ましくは約３時間）により安全に投与できるという驚くべき発見は、タキソールを外来

患者に投与できることを意味し、ことのことは患者の入院に伴う時間および医療費を節減

するばかりか、患者の生活環境をも改善する。また、低タキソール投与量、例えば約１３

５ｍｇ／ｍ２を約３時間～約２８時間の注入により投与することができ、この場合にも依然

として抗－腫瘍的に有効である。 

 

４．審決の内容 

（１）特許法３６条５項１号違反について 

本件特許発明２及び３は、３時間投与である本件特許発明１において、タキソールの用量

が１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２ 以下に限定されたものである。 

明細書中の実施例（試験）における用量を含まず、また、明細書中に３時間投与について

の好ましい用量の範囲と全く重複しない範囲である「１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍ

ｇ／ｍ２以下」の範囲に敢えて限定した３時間投与が明細書に記載されているということは

できない。  

したがって、本件特許明細書には、約１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下

のタキソールが約３時間に渡り投与される発明が記載されているとはいえないから、本件

特許発明２及び３は、明細書に記載された発明であるとはいえない。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①本件特許発明の有用性について 

本件明細書は、集約された多くの具体的な試験データの分析結果に基づいて、予備投薬さ

れた特定の癌患者に対し１７５ｍｇ／ｍ２及び１３５ｍｇ／ｍ２の用量でタキソールの３時

間注入という特定の用法、用量で所望の効果が得られることを開示した具体的記載（中略）

を踏まえて、「更に、より高投与量のタキソールで治療し得る患者には、約２７５ｍｇ／ｍ

２までのタキソールが投与でき、・・・」（段落【００４１】）と開示しているのであって、

これが、同用法、すなわち３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ２や１７５ｍｇ／ｍ２よりも高用量

のタキソール、すなわち、「１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下のタキソール」

を投与できることを意図しているのは、当業者であれば、極めて容易に理解することがで

きる。 
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また、仮に段落【００４１】の記載が３時間投与に限定されたものではないとしても、２

４時間注入に比べてはるかに安全性が高いことから、特許請求の範囲の「約３時間に渡り

投与」を含むことは明らかである。そして、当該記載がたとえ、好ましい３時間注入のみ

ならず好ましくない２４時間注入をも想定した上でより高投与量のタキソールが使用でき

ることを示唆したものであったとしても、特許請求の範囲における「約３時間」に渡る投

与を専ら意図していることは明細書全体の記載からみて自明である。 

 

②対象本件特許発明について 

本件明細書には、約１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下のタキソールが約

３時間に渡り投与される発明が記載されているから、「本件特許発明２及び３は、明細書に

記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断は、誤りである。 

 

③本件特許発明の特許出願後に刊行された文献について 

高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌、白血病又は卵巣癌の患者に適

用したときに望ましい効果が現に得られていることは、甲９～甲１１号証に示されている

とおりであるが、甲９～甲１１は、本件特許出願後に出されたものであるが、高用量のタ

キソールを用いた日本での試験結果を示すものであって、日本への特許出願以前に開始さ

れた試験データを示すものである。 

 

（２）被告の反論 

①本件特許発明の有用性について 

本件明細書の段落（中略）は、過敏症反応と好中球減少症という２種の主要な副作用の

うち、好中球減少症のみとの関連で２４時間注入に比して３時間注入が好ましい旨を、試

験した投与量である１３５ｍｇ／ｍ２及び１７５ｍｇ／ｍ２の範囲について得られた知見と

して記載しているにすぎず、本件明細書には、１７５ｍｇ／ｍ２より大きい投与量について

試験を行ったとの記載はない。 

 

②対象本件特許発明について 

本件明細書には、約１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下のタキソールが約

３時間に渡り投与される発明が記載されているということはできないのであって、「本件特

許発明２及び３は、明細書に記載された発明であるとはいえない。」とした審決の判断に誤

りはない。 

 

③本件特許発明の特許出願後に刊行された文献について 

 甲９～甲１１は、日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものであるか否

かが不明である上、仮に日本への特許出願以前に開始された試験データを示すものである
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としても、特許出願後に試験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補

足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし

一般化することは許されないというべきである。 

 

（３）裁判所の判断（特許法３６条５項１号の判断） 

①本件特許発明の有用性について 

一般に、医薬についての用途発明においては、物質名や化学構造からその有用性を予測す

ることは困難であって、発明の詳細な説明に有効量、投与方法、製剤化のための事項があ

る程度記載されていても、それだけでは、当業者は当該医薬が実際にその用途において有

用性があるか否かを知ることはできず、発明の課題が解決できることを認識することはで

きないから、さらに薬理データ又はこれと同視することのできる程度の事項を記載してそ

の用途の有用性を裏付ける必要があるというべきである。そして、その裏返しとして、特

許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを超えているときには、特許請求の範囲

の記載は、特許法３６条５項１号が規定するいわゆるサポート要件に違反するということ

になる。 

これを本件についてみるに、発明の詳細な説明には、３時間のタキソール投与量が１３５

ないし１７５ｍｇ／ｍ２の範囲については、卵巣癌に罹患した患者に対する有効性や安全性

を裏付ける記載があるということができるとしても、（中略）、３時間のタキソール投与量

が１７５ｍｇ／ｍ２を超えるものについては、その有効性や安全性を裏付ける記載がないか

ら、本件特許発明２及び３は、その有効性、安全性を確認することができる具体的データ

が発明の詳細な説明に記載されていないといわなければならないし、また、卵巣癌以外の

固形癌及び白血病に罹患した患者に対する有効性や安全性を裏付ける記載もないから、本

件特許発明２は、さらに、その有効性や安全性を確認することができる具体的データも発

明の詳細な説明に記載されていないといわなければならない。 

したがって、特許請求の範囲に記載された本件特許発明２及び３は、発明の詳細な説明に

記載された発明であるということはできない。 

しかしながら、本件特許発明が３時間注入で１３５ｍｇ／ｍ２や１７５ｍｇ／ｍ２よりも

高用量のタキソールを投与することを意図し、又は専ら意図しているものであるとしても、

（中略）、発明の詳細な説明には、３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ２を超える

ものについては、その有効性や安全性を裏付ける記載がないのであるから、本件特許発明

１ないし３に係る特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の裏付けを欠いていることに

変わりはない。 

 

②対象本件特許発明 

審決の説示に照らせば、審決は、タキソールの用量が１７５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５

ｍｇ／ｍ２以下とする本件特許発明２及び３が明細書に記載された発明であるとはいえな
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いとするとともに、上記範囲を包含する本件特許発明１もまた明細書に記載された発明で

あるとはいえないとして、本件特許は明細書の記載が特許法３６条５項１号に規定する要

件を満たしていないと判断したものと理解することができる。 

本件特許発明１は、タキソールの３時間注入における投与量が１７５ｍｇ／ｍ２より大で

約２７５ｍｇ／ｍ２以下の範囲をも含む発明であって、本件特許発明２及び３は、この１７

５ｍｇ／ｍ２より大で約２７５ｍｇ／ｍ２以下の範囲の投与量を、本件特許発明１が特定し

た適用症例に応じて、固形癌又は白血病であるか（本件特許発明２）、卵巣癌であるか（本

件特許発明３）で区分した発明であるから、結局、本件特許発明１は、本件特許発明２及

び３を包含する関係にあることになる。そうであれば、本件特許発明２及び３が発明の詳

細な説明に記載された発明であるということができない以上、これを包含する本件特許発

明１も発明の詳細な説明に記載された発明であるということはできない。 

 

③本件特許発明の特許出願後に刊行された文献について 

発明の詳細な説明には、３時間のタキソール投与量が１７５ｍｇ／ｍ２を超えるものにつ

いては、その有効性や安全性を裏付ける記載がないのであるから、当業者は、タキソール

が実際にその用法、用量で有用性があるか否かを知ることができない。そして、甲９ない

し１１は、（略）、いずれも本件特許発明の特許出願後に刊行された文献であるところ、こ

れらにおいて、高投与量の３時間注入という条件で予備投薬中の固形癌、白血病又は卵巣

癌の患者に適用したときに望ましい効果が現に得られることが開示されているとしても、

これをもって発明の詳細な説明の記載内容を補足することは許されないというべきである。 

 

６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：サポート要件について 

医薬用途発明において、有効性や安全性を確認することができる具体的データが記載され

ていない医薬用途を包含している特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載された発明

ではないとの判断は妥当か。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①判決文からは、請求項２について、卵巣癌以外の固形癌及び白血病に罹患した患者に対

する有効性や安全性を裏付ける記載がないということのみでサポート要件違反と判断し

ているかは疑問である。３時間の注入時間であって、タキソールの投与量が 175mg/㎡を

超えるものについては、その有効性や安全性を裏付ける記載がないことをも含めて総合的

に判断しているのではないか。 

②本件では、他の癌についての具体的データが記載されていないものの、例えば、明細書

の段落【００１５】における「卵巣癌の治療に関連してここにデータを与えるが、この治

療プロトコールはタキソールによる他の型の癌、例えば、メラノーマ、腎細胞癌、および
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タキソールにより治療可能な他の癌の治療にも利用可能であると理解すべきである。」等

の記載に照らすと、卵巣癌のデータから他の癌についても同様な効果が得られることを当

事者が裁判所で主張していれば違った結果になったのではないか。また、タキソールの毒

性自体は卵巣癌でもその他の癌の場合にも共通して存在するものであるから、卵巣癌の実

験データから他の癌への適用可能性について、訴訟の場で正面から主張・立証しなかった

ことが無効審決維持という結果に繋がったのではないか。 

③投与量の上限値である 275mg/㎡については、これをサポートするデータが発明の詳細な

説明に開示されていない。本件発明は、数値範囲を特定した点に意味がある発明であるか

ら、クレーム全般に渡って、発明の詳細な説明でサポートされていなければならないにも

拘わらず、数値範囲の半分以上がサポートされていないところ、権利者（被請求人）が、

数値範囲を特定した点で、本件発明の特許性を主張していることを考えると、裁判所がサ

ポート要件違反と判断した点は納得できる。 

④この発明自体、従来の常識とは異なる投与量、及び投与時間に発明としての特徴がある。

従来の常識から見ると、裏付けのデータがなければサポートされていないと判断されるの

はやむを得ない。 

⑤従来は投与に 6～24 時間かかっていたものが、本件発明では 3時間にまで短縮されてい

る。投与時間が 3時間での安全性が従来技術から 275mg/㎡程度までなら担保できること

が分かれば、有効性という点は、下限のところで有効性が担保されれば、クレーム全域に

渡ってサポートされているといえるのではないか。 

⑥タキソールの用法・用量に関する使用上の注意等が記載された乙 4号証によれば、タキ

ソールは骨髄抑制等の副作用がどの程度起きているのかを観察しながら投与量を減量し

ており、副作用をチェックしながら投与していることが理解できる。210mg/㎡で副作用を

起こす患者もいれば、起こさない患者もいるように、副作用の出方は人により差があるの

で、高投与量側に権利範囲を広げて、より広い権利を取得するよりは 135mg～175mg/㎡で

特許取得を目指していればよかったのではないか。 

⑦結論的には、特許請求の範囲を裏付けるデータとしては不十分であり、サポートされて

いない面はあるが、審決をみれば、臨床試験の結果としては最大 275mg/㎡でも副作用が

出なかった患者もいるということは公知であり、その 275mg/㎡を出発点として投与量を

減じていき、下限値として 135mg/㎡まで減じても投与の効果はあるということを見出し

たのが本件発明の特徴とも解される。つまり、請求人の意図としては、公知であった275mg/

㎡からどこまで減らせるかというところにあったのではないか。 

⑧審査・審理では、当然、有効性についての具体的なデータか若しくはこれと同視するこ

とのできる程度の事項の記載があるかを確認するが、安全性までは通常確認しない。ただ、

本件では、安全性に重点をおいて審理や裁判が行われており、特殊事例のように思う。も

ちろん、従来は危険があるから長時間かけて投与していたものを、短時間で安全に投与す

ることに本件発明の特徴があるので、特徴点である安全性を確認するのは当然であるが、
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そうであれば、安全性を確認したところは顕著な効果があるが、確認できていないところ

は効果が不明（顕著な効果が確認できない）とし、進歩性の問題としてとらえた方が適切

ではないか。本件のように、サポート要件違反として整理されていることに個人的には違

和感を覚える。 

⑨ただ、本件発明の目的は安全性にあるので、それが達成されていない以上、サポート要

件違反とする方が自然ではないか。もちろん進歩性で判断できるケースもあり、ケースバ

イケースであるが、サポート要件違反とするか進歩性欠如とするかは、発明の目的による

のではないだろうか。 

⑩本件では、タキソールによる治療に伴う血液学的毒性を呈するおそれのある患者を対象

とするという部分に用途発明としての新規性がある。用途が限定的であるので、サポート

要件・実施可能要件も限定的に判断しなければならないのではないか。 

⑪サポート要件違反だと、データの後出しはできないが、進歩性違反なら一般的に後出し

でもできると認識している。もちろん、明細書にそうした効果の記載があるか、明細書か

ら効果が読み取れることが前提だが、逆に、提出されたデータが、技術常識からすると信

用できないとする結論もありうる。後出しができるとしても、それなりに裏付けのあるデ

ータでなければ、明細書に記載されていないと考えることもできる。 

⑫サポート要件の判断基準として技術常識は重要。技術常識とはどういうものなのか、本

ケースではどうなのか、どのような証拠でどの程度要証事実が推認されるのか…というこ

とを通して、サポートされ得るクレームの範囲を認定していくのが論理的には正しい。後

出しの議論も、出願前の技術常識として立証され得るものであれば可能な筈である。 

⑬本件では、明細書の段落【0003】に、投与量をどの程度変え得るかという点で、癌の種

類は異なるが 275mg/㎡までの許容投与例の記載があり、この記載に基づいて同様の効果

を、ある構成を採用することによって達成することができると当業者が思える要因がある

のではないか。どこまでの範囲が技術常識で認められるかということで争う余地があった

のではないか。 

 

（２）検討事項２：薬理データと同視することのできる事項について 

①医薬用途発明において薬理データを記載していない場合、薬理データと同視することの

できる程度の事項の記載とはどのようなものが該当するのか。 

②薬理データが無いために記載要件違反とされた判決（審査基準に例示されている３件の

判決を含め、計５件）を確認したところ、「同視することのできる程度の記載」として認め

られた事例はなかったが、医薬用途発明において薬理データを記載していない場合、薬理

データと同視することのできる程度の事項の記載とはどの程度記載すれば認められるの

か。 

 

【検討結果（主な意見）】 
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（①について） 

①審査基準では、用いられる薬理試験系としては、動物実験や試験管内実験も挙げられて

おり、十分実施できることが理解できれば良いのであって、必ずしも臨床試験のように厳

格に確認することまでは求めてはいない。 

②in vitro のデータで十分か否かは、薬の構造や物質の種類によっても異なる。一般論と

しては、ある程度メカニズムが明らかにされているものについては、明らかでないものに

比べると、求められる開示の程度が低いかもしれない。また、元来薬効が知られているも

のの類似体についても、そこまで厳しい開示は求めないのではないか。 

③サポート要件を満たすためには、医薬として十分使用できることが理解できる程度の開

示であればよい。厚生労働省の認可制度の目的と特許制度の目的は異なるので、当然求め

る開示の度合いも異なる。 

④薬理データがなくても、同じことがいえる理屈があればいいが、それが具体的にどうい

うものかが問題。 

⑤裁判所が意図する「薬理データ」が何を意味するのかが理解できない。すなわち、どの

程度・段階までのデータが「薬理データ」とされているのか。 

⑥明細書を書く側からすれば、審査の過程において数値範囲がどのように補正されるのか

予想できないので、各数値範囲について、その技術的意義を記載しておかなければ、出願

時の明細書に記載した薬理データが完全ではない以上、その記載に頼らざるを得なくなる。

出願時に薬理データが全て揃っていることはなく、どの程度まで記載しておけば納得して

もらえるかは常に迷うところ。本件でも、275mg/㎡までは問題ないとの 1行記載は存在す

るが、この程度の記載ではサポート要件違反とされても仕方がない。 

⑦先行技術文献を技術常識として示した上で、本件発明がサポート要件を満たすことを主

張すると、今度は進歩性の問題が生じるため、全ての拒絶（無効）理由を回避することは

難しい。 

（②について） 

①数値化できないような試験というものもあり得る。そうした場合には、数値がなくても

活性があることが分かるような記載があれば、認められてしかるべきではないか。 

②判決（平成 13 年（行ケ）99 号）では、薬理データと同視しうる程度の記載とは、「当業

者が医薬用途があるとする化学物質がどのような薬効を有しているかを理解し、どのよう

に使用すれば目的とする薬効が得られるかを理解することのできるような記載」と定義し

ているが、特許庁での審査においても同様に薬効についての開示が求められる。どの程度

の記載があればよいかということは一概には言えないが、薬効があることが分かる程度の

開示は少なくとも必要であり、ケースに応じて求められる開示の度合いは異なるだろう。 

③判決（平成 13 年(行ｹ)345 号）について、明細書の眼の瞳孔の大きさの増大が見られたと

の記載からでは、ムスカリン様受容体拮抗作用を持つと判断できないが、in vitro の実

験でＩC50（50％阻害濃度）が記載されていれば、in vivo の疾患治療データが記載され
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ていなくても、特許された可能性はある。 

④薬効（疾患に対する治療または予防効果）としては具体的な記載はないものの、物質と

薬効とをつなぐメカニズムについて明細書に具体的な薬理データとして記載されている

場合であって、かつそのメカニズムから当該薬効が生じることについて明細書に記載され

ており出願時の技術常識からもそのことが明らかである場合には、通常当該物質には薬効

があるとして認められる。逆に、出願時の技術常識を参酌してもメカニズムと薬効との間

に合理的な関連性があるとは認められない場合には、当該物質には薬効があると認められ

ない場合が多い。 

⑤審査においては、通常、薬理データとして臨床試験レベルのものまでを要求することは

ないと考える。in vitro のデータであっても、メカニズムとして機能することを客観的

かつ合理的に理解できる具体的な薬理データが出願当初の明細書に記載されており、かつ

メカニズムと「疾患に対する治療または予防効果」（＝「薬効」）との関係が出願時の技術

常識から問題視されることがなければ特に問題はないことが多い。 

 

（３）検討事項３：本件特許発明１のサポート要件について 

  本件特許発明 1に対しては、サポート要件違反及びそれ以外の無効理由（新規性・進

歩性欠如）が主張されていたところ、無効審決は、サポート要件違反については判断を示

さず、新規性欠如についてのみ判断が示された。これに対して、裁判所は、サポート要件

違反についても検討し、同要件を満たさないと判示した。この場合において、無効審決が

特許発明１についてサポート要件違反について触れなかったことが、被告及び／又は原告

にとって不利となる要因はなかったか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①審決において、請求項１についてサポート要件違反を判断しなかったことで、原告が本

来であれば主張できることが主張できなくなったという点で不利にならなかったのかと

いう点に問題意識を持っている。 

②審決では請求項 1について、サポート要件違反の判断がされなかった。一方で、裁判所

では請求項 1は、請求項 2及び 3を包含する上位クレームなので、請求項 2、3と同様サ

ポート要件違反と判断されたが、この判断には納得できる。こうしたケースで請求項１だ

け特許とされると非常に問題になる。 

③上位クレームとして包含するから必ず運命を共にするという訳ではない。抗体のクレー

ムにおいて、単なる抗体のクレームに問題がなくとも、下位概念の特定の抗体に問題があ

る場合には、下位のクレームで拒絶することはある。 

④無効審判では請求項 1についてもサポート要件違反の主張はあったが、審決では判断を

示さなかった。おそらく請求項 1については、29 条 1 項 3号の証拠が 4件あるので、サ

ポート要件まで言及する必要はなかったが、2項、3項については念のため進歩性に加え
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てサポート要件まで判断したのではないか。審決においては、絶対支持される判断を理由

として記載し、その余を判断しないことはよくある。ただ、裁判で請求項 1にかかるサポ

ート要件の争点が、なぜ唐突に生じたのかはよくわからない。 

⑤請求人の立場からすると、審決に記載されていないと審決取消訴訟で主張できないので、

審決では全ての理由について判断を示してほしい。明らかに理由がないと思っていても、

全て判断が示されていれば争いやすいからである。 

 

 117



［９］第９事例  

事件番号 平成１８年（行ケ）第１０２７１号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１９年７月４日判決 

審判番号 不服２００３－４５８５号 

出願番号 特願平１１－５０７３６８号 

発明の名称 タキキニン受容体拮抗薬２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビス（ト

リフルオロメチル）フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）

フェニル－４－（３－（５－オキソ－１Ｈ、４Ｈ－１、２、４－トリアゾ

ロ）メチルモルホリンの多形結晶 

 

１．事件の概要 

本件発明は、タキキニン受容体拮抗化合物のⅠ形結晶に関する発明である。 

 従来の抗嘔吐剤の有効成分であるタキキニン受容体拮抗化合物（Ⅱ型結晶）は、溶解度、

バイオアベイラビリティー、熱力学的安定性等がいずれも十分でなかったところ、当該化

合物が結晶多形を有することに着目し、今回新たにⅠ型結晶を開発することにより上記諸

特性を改善することが本件発明の目的である。 

審決では、有機化合物において結晶多形が存在することが多いこと、医薬化合物の製造

にあたり、より好ましい安定性や溶解度を有する多形結晶を得ることを目的として、再結

晶の諸条件を変化させることは周知であるから、引用発明のⅡ形結晶において、より好ま

しい多形結晶を得ることを目的として、溶媒等の条件を変えて再結晶化を試み、本件発明

のⅠ形結晶に想到することは容易であり、溶解度に関する効果も予測を超えるものではな

いとし進歩性を否定した。 

 これに対して、裁判所は、医薬化合物である引用発明において、結晶多形の存在を検討

することは通常行うことであること、及び引用例に示唆された再結晶化のための溶媒の種

類等考慮すると、本件発明のⅠ形結晶は、結晶多形の存在を検討するにあたって、当業者

がごく普通に試みるような方法や条件によって得ることができるものであり、その効果は

顕著なものではないと審決と同様の判断を示し、原告の請求を棄却した。 

 

２．事件の経緯 

平成１０年 ７月 １日 出願（特願平１１－５０７３６８号） 

平成１３年 ５月１５日 拒絶理由通知（特許法第２９条１項柱書き、３６条他） 

平成１３年１１月１５日 意見書、手続補正書 

平成１４年１２月２４日 拒絶査定 

平成１５年 ３月２０日 拒絶査定不服審判請求（不服２００３－４５８５号） 

平成１５年 ４月 ８日 手続補正書 

平成１８年 ２月１４日 審決（請求不成立） 
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平成１８年 ６月１３日 東京高裁出訴（平成１８年（行ケ）１０２７１号） 

平成１９年 ７月 ４日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項１】化合物２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビス（トリフルオロメチル）

フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）フェニル－４－（３－（５－オキ

ソ－１Ｈ、４Ｈ－１、２、４－トリアゾロ）メチルモルホリンの多形結晶であって、１２．

０、１５．３、１６．６、１７．０、１７．６、１９．４、２０．０、２１．９、２３．

６、２３．８及び２４．８゜（２シータ）に主要な反射を有するＸ線粉末回折パターンを

特徴とする、Ⅰ形と称される多形結晶。 

 

（２）図面 

 なし 

 

（３）発明の詳細な説明 

このＩ形結晶は、この化合物の他の結晶形を上回る優れた特性を有しており、他の多形結

晶に比べて熱力学的により安定であり、医薬品製剤に包含する場合にもより安定である［公

表公報 p.9 下方］。 

Ｉ形結晶・・・は、無水物で非吸湿性であり、純固体として、および水性アルコール溶媒

中で高い熱安定性を示す［公表公報 p.12 中央］。 

０℃における２／１（ｖ／ｖ）メタノール／水に対するＩ形の溶解度は、0.9±0.1mg/ml で

あった。０℃における２／１（ｖ／ｖ）メタノール／水に対する II 形の溶解度は、

1.3±0.2mg/ml であった。溶解度の比率は１．４であり、Ｉ形がより安定な多形であること

を示している。Ｉ形は、II 形に比べて 0.2kcal/mol 安定である［公表公報 p.14 中央］。 

［実施例２１］ II 形結晶を２５℃で酢酸イソプロピル中かき混ぜ、続いて得られた結晶を

ろ過によって単離することにより調製した。 

同様に、II 形結晶を２５℃でエタノール、２－プロパノール、水、メタノール／水混合物

またはアセトニトリル中かき混ぜ、続いて得られた結晶をろ過によって単離することによ

り調製した。 

 

４．引用発明の内容 

（１）引用例（ＷＯ９５／２３７９８）の関連部分の抜粋 

①［実施例７０］ ・・・反応液を冷却し、真空中で濃縮した。50:1:0.1のメチレンクロ

ライド／メタノール／水酸化アンモニウム溶離液を用いて５０ｇのシリカゲルフラッシ

ュクロマトグラフィーにかけると、固体の表題化合物７８１ mg（７６％）が得られた。
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冷却により、粗生成物を反応混合物から直接分離できる。温メタノール（木炭脱色）から

の結晶化および水研磨により精製生成物を得ることができる。 

②［実施例７５］ ２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビス（トリフルオロメチル）

フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）－フェニル－４－（３－（５－オ

キソ－１、２、４－トリアゾロ）メチルモルホリン 

表題化合物を、実施例７０と同様にして２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビス（ト

リフルオロ）メチル）フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）フェニルモ

ルホリン（実施例７４）から、７９％の収率で得た。 

 

５．審決の内容 

（１）相違点 

本件発明は「多形結晶であって、１２．０、１５．３、１６．６、１７．０、１７．６、

１９．４、２０．０、２１．９、２３．６、２３．８及び２４．８゜（２シータ）に主要

な反射を有するＸ線粉末回折パターンを特徴とする、Ｉ形と称される多形結晶」の発明で

あるのに対し、引用発明には、多形結晶について特定されていない点で相違する。 

 

（２）相違点の判断 

 本願優先日前において、一般に、多くの有機化合物において、再結晶の溶媒の種類、ｐ

Ｈ、再結晶時の温度、圧力の違いにより結晶多形が存在することは周知であり、医薬とし

て或いは医薬化合物の製造の上でより好ましい安定性や溶解度等の物性を有する多形結晶

を得ることを目的として、再結晶の諸条件を変えてみることは当業者が当然に試みる周知

の事項となっていた。 

してみれば、当業者であれば、引用発明の「２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビ

ス（トリフルオロメチル）フェニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）フェニ

ル－４－（３－（５－オキソ－１Ｈ、４Ｈ－１、２、４－トリアゾロ）メチルモルホリン

の結晶」についても、より好ましい多形結晶を得ることを目的として、溶媒等の条件を変

えて再結晶してみることは当然に試みることである。・・・ 

一方、「化合物２－（Ｒ）－（１－（Ｒ）－（３、５－ビス（トリフルオロメチル）フェ

ニル）エトキシ）－３－（Ｓ）－（４－フルオロ）フェニル－４－（３－（５－オキソ－

１Ｈ、４Ｈ－１、２、４－トリアゾロ）メチルモルホリンのＩ形と称される多形結晶」は、

本願明細書の実施例２１によれば、再結晶化工程に通常用いられる酢酸イソプロピル、エ

タノール、２－プロパノール、水、メタノール／水混合物、あるいはアセトニトリルとい

ったいずれの溶媒を用いた場合にも、２５℃という、いわゆる室温近辺の温度で、特別な

再結晶化条件を採用することなく得られている。 

すなわち、本件発明の「Ｉ形と称される多形結晶」は、引用発明の結晶を、特別な再結

晶化条件を採用することなく、通常の再結晶化条件で再結晶化を行えば、過度の実験を行
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うことなく得られるものであり、「Ｉ形と称される多形結晶」を得ることは、当業者が、容

易に想到し得ることである。また、得られた多形結晶を特定するのにＸ線粉末回折パター

ンを用いることは常套手段である。 

そして、「Ｉ形と称される多形結晶」と、公知であった「II形と称される多形結晶」の、

０℃における２／１（ｖ／ｖ）メタノール／水に対する溶解度の比率１．４は、当業者の

予測を超えるものではない。 

 したがって、本件発明は、その出願前に頒布された刊行物である引用例に記載された発

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であるから、特許法２９条２

項の規定により特許を受けることができない。 

 

６．判決の内容 

（１）原告の主張 

① 取消事由１（相違点についての容易想到性判断の誤り） 

 本件発明は、Ｘ線回折パターンにおける主要な反射位置で特定される「物」に関する発

明である。 

本件優先日前、有機化合物において、再結晶溶媒、ｐＨ、再結晶温度、圧力等の諸条件

を変えて再結晶化を試みることが周知であったとしても、そのことは、特定のⅠ形結晶の

発明の進歩性とは直接の関連性はない。当業者が通常の再結晶化条件で再結晶化を試みた

としても、Ⅰ形結晶が当然に得られるという関係にはなく、どのような溶媒を使えばどの

ような結晶形が得られるのか、どのような温度範囲で再結晶化を図ればどのような結晶形

が得られるのかなどは、全く予測性がないものであり、引用例の結晶に、周知の再結晶化

法を適用したとしても、Ⅰ形結晶に容易に想到するとはいえない。まして、本件優先日当

時、引用例の結晶が多形結晶であることが知られていなかったことからすると、Ⅰ形結晶

に容易に想到することはできない。 

また、新規な結晶形を創出するのに、特別な再結晶化条件を採用しなければならない必

要はなく、製造方法が容易であるからといって、直ちにその製造物について、容易に想到

できたことにはならない。結晶化方法が慣用技術の範囲内であっても、「物」の発明であ

るⅠ形結晶の進歩性判断に影響を及ぼすものではないことは、多形結晶を得る際に結晶化

の溶媒、温度等を適宜選択することが慣用手段であることを示すために被告から提出され

た特許出願に係る発明が特許査定されていることからも明らかである。 

 

② 取消事由２（顕著な物性の看過） 

 Ｉ形結晶は、溶解度比、熱力学的安定性の点で、公知の引用例の結晶に比較して優れた

特性を有し、医薬品製剤とした場合、製品の均質性、バイオアベイラビリティー、安定性

等々の面において、有意な向上をもたらすものである。 

また、溶解度比が１．４程度、又は、0.2Kcal/molの熱力学的数値の差があれば、医薬の
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安定性として格段に向上することは、本件明細書にも記載されていて、このような安定性

の差があれば、当業者は、医薬製剤の均質性、バイオアベイラビリティー等の特性に影響

が及ぶと想起させるのに十分である。 

 ・・・原告の臨床研究所所長Ａ医学博士作成の供述書（甲５）には、本件発明のⅠ形結

晶とII形結晶の、投与後0～72時間に亘る血漿中に含有される量の比の測定の結果、その比

が１．１３（Ⅰ形／II形）となることを確認し、Ⅰ形結晶とII形結晶との間にはバイオア

ベイラビリティーに有意な差が認められることが記載されている。また、本件発明の共同

発明者の一人であるＢ博士作成の供述書（甲９）には、Ⅰ形結晶がII形結晶よりも安定で

あって、いったん、Ⅰ形結晶として製造すると、それはそのままⅠ形結晶のままにあって、

決して熱的に不安定なII形結晶又はその他の安定性に劣る多形に転化されることはなく、

Ⅰ形結晶は、医薬製剤として確実に、かつ、一貫して単一の均質な多形として製造可能で

あり、当該医薬を服用する患者の安全にとっても重要であることが記載されている。また、

固体状態における各結晶形が示す熱力学的安定性に関する実験の結果（甲１３）によれば、

より不安定なII形結晶からⅠ形結晶への転化速度を測定したところ、固体状態において、

室温程度の温度条件下では結晶の転化がかなり遅い反応であることを予測させるものであ

り、この結果は、22℃における水中での溶解度比率とあわせて、0～220℃の範囲において

本件発明のⅠ形結晶がII形結晶よりも熱力学的安定性が高いことを実証するものである。 

 

（２）被告の反論 

① 取消事由１（相違点についての容易想到性判断の誤り） 

 本件優先日前、多数の医薬化合物について多形の存在が知られ、多形は、異なった溶解

速度を与えるなど、製剤の機能に影響を与えるものであるので、製剤上の問題となってお

り、製剤の開発において、医薬化合物の多形の存在の有無を確認するなど、多形に着目し

て検討することは、医薬化合物の種類によらず、一般的に行う製剤開発の基礎的事項であ

った。したがって、当業者であれば、医薬として有用な化合物の結晶が得られた場合、こ

の結晶の多形結晶が存在し、医薬としてより好ましいものである可能性があることは、当

然に考えることである。医薬化合物について、多形結晶について検討し、好ましい結晶形

を探索することが周知の課題であったことは、南山堂発行「新製剤学」（乙１）に多形が

製剤上課題であることが記載されていること、特開昭57-91983号公報（乙２）、特開平

7-316141号公報（乙３）に、いずれも医薬化合物の多形結晶に関する発明が記載されてい

ることなどから、明らかである。そして、多形結晶を得る手法として、再結晶溶媒、ｐＨ、

再結晶温度、圧力等々の諸条件を変えて再結晶を試みることは慣用手段であった。 

 

② 取消事由２（顕著な物性の看過） 

 甲３の表１には５５の化合物の、結晶多形が存在するため８１の物質についての溶解度

比が記載されているところ、８１の溶解度比のうち４５が１．４以上であり、甲３文献に
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は、本件優先日前に頒布されていた文献に記載された事項がまとめられていることからす

ると、溶解度の比率が１．４を超えるものが通常存在することは、本件優先日前、周知事

項であったといえる。 

 Ⅰ形結晶について、II 形結晶と比較した溶解度比や熱力学的安定性は、当業者の予測の

範囲を超えるものではなく、これらの溶解度比や熱力学的安定性をもって、本件発明が進

歩性を有するものと認めることはできない。また、Ⅰ形結晶と II形結晶とが異なる溶解度、

熱力学的安定性を有するとしても、Ⅰ形結晶が II 形結晶と比較して、医薬製剤としての均

質性、バイオアベイラビリティー等の特性においてどの程度優れたものといえるかについ

ては、本件明細書には、具体的な記載はない。 

 

（３）裁判所の判断 

① 取消事由１（相違点についての容易想到性判断の誤り） 

 本件優先日前、医薬化合物を含む化合物には結晶多形が存在することが知られていて、

そのような、結晶多形においては、結晶形が異なることにより、溶解度、安定性、融点等

の物性が異なってくること、再結晶すると安定形が得られることがあること、結晶多形の

検出及び同定手段として、Ｘ線回折法、顕微鏡法、赤外吸収スペクトル法、融点測定等が、

一般的に知られていたことが認められる。 

また、本件優先日前、医薬化合物について、結晶多形を示すものが多いことが知られて

いたほか、結晶多形は、結晶形が異なることによって溶解速度等が異なるところ、溶解速

度は医薬品としての効果に影響するものであることなどから、医薬化合物の製剤設計にお

いて、結晶多形の存在を考慮すべきことが、周知であったと認められる。 

 引用発明の化合物は医薬化合物である。そうすると、前記のとおり、医薬化合物の製剤

設計においては、結晶多形の存在を考慮すべきことなどが知られていたことに照らすと、

医薬化合物である引用発明の化合物が知られていたとき、その結晶多形の存在を検討する

ことは、当業者が通常行うものであったといえる。 

ここで、引用例には、引用発明の化合物について、実施例７０と同様の方法によって、

出発物質から得たことが記載され、実施例７０においては、該当の結晶が、メタノールを

溶媒とする再結晶化により精製できることが記載されていて、引用発明の化合物について

も、メタノールを溶媒として、再結晶化により精製できることが示唆されているともいえ

る。 

そして、医薬化合物である引用発明の化合物が知られていたとき、その結晶多形の存在

を考慮することは、当業者が通常行うものであり、再結晶すると安定形が得られることが

あることが知られていて、また、有機化合物において、再結晶溶媒等を変えて再結晶化を

試みることが知られていたことは原告も争わず、引用発明の化合物について、結晶多形の

存在を検討するため、再結晶溶媒として、引用発明について示唆されているといえるメタ

ノールをはじめとして、メタノールに類似のエタノールや周知の溶媒を用いて、再結晶化
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を行うことは、当業者が通常行うようなものであったと認められる。 

本件発明のⅠ形結晶は、本件明細書の実施例２１の記載によれば、II形結晶を「２５℃

で酢酸イソプルピル中かき混ぜ、続いて得られた結晶をろ過によって単離すること」、「２

５℃でエタノール、２－プロパノール、水、メタノール／水混和物またはアセトニトリル

中かき混ぜ、続いて得られた結晶をろ過によって単離すること」によって、得られるもの

である。 

引用発明の化合物についても、結晶多形の存在を確認するために、メタノールに類似で

あるエタノールや溶媒としてもごく普通に用いられる水等を溶媒として、再結晶し、室温

にも近い２５℃程度の温度に、ある程度の時間置くようなことは、当業者がごく普通に試

みるものであり、また、結晶多形の検出、同定のため、Ｘ線回折法を用いることも、周知

慣用の手段であったといえるところ、そのような方法により、本件発明のⅠ形結晶を得て、

これを同定することができたのであるから、引用発明の化合物が知られていたとき、当業

者は、容易に本件発明に想到することができたと認めることが相当である。 

 確かに、医薬化合物について、結晶多形を示すものが多いことが知られていたとしても、

ある医薬化合物が知られていたときに、直ちにその結晶の多形が存在するかどうかや多形

としてどのような結晶形が存在するかが明らかになるものではない。 

しかし、本件についてみると、前記のとおり、医薬化合物である引用発明において、結

晶多形の存在を検討することは、通常、行う程度のことであっただけでなく、引用例に示

唆されている再結晶化の際の溶媒の種類等も考慮すると、本件発明のⅠ形結晶は、結晶多

形の存在を検討するに当たって、当業者がごく普通に試みるような方法、条件によって、

得ることができるものであり、このような本件における諸事情を考慮すれば、原告主張の

事実は、引用発明に基づいて本件発明に容易に想到することができたとの上記の判断を左

右するものではない。 

 

② 取消事由２（顕著な物性の看過） 

 結晶多形において、相互の溶解度が異なることは、予想外のものではなく、結晶多形が

そのような性質を有するからこそ、医薬化合物の製剤設計においては、結晶多形の存在を

考慮すべきであるとされているのであり、結晶多形において、溶解度が異なることが、直

ちに、予想外の顕著な効果を奏するものであると認めることはできない。 

 １．４という溶解度比が医薬の製剤の均質性、バイオアベイラビリティー等の特性に影

響を及ぼすものであるとしても、結晶多形において、相互の溶解度が異なることは予測可

能であり、また、甲３に基づいても、５５の化合物の、結晶多形が存在するため８１の物

質において、半数以上の溶解度比が１．４以上であり、Ⅰ形結晶とII形結晶の１．４とい

う溶解度比が、結晶多形において、予想外の顕著な効果と認められるものではない。 

 熱力学的安定性の0.2kcal/molは、溶解度比の１．４を自由エネルギーの差に換算して、

形式を変えて表現したものであるから、原告主張の熱力学的安定性の差異についても、そ
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の差のみによっては、Ⅰ形結晶とII形結晶の１．４との溶解度比についてと同様、予想外

の効果であると認めるに足りず、また、自由エネルギーの差によって、直ちにⅠ形結晶が

II形結晶に比べ、室温保存での変質のしにくさなどの実用上の安定性に優れていると認め

るに足りる証拠はないから、熱力学的安定性の向上が予想外に顕著な効果であるとまでは

認められない。 

 

７．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：結晶多形の進歩性について 

特定化合物に結晶多形があるか否かは実験をしてみなければ分からないため、結晶多形の

存在は当業者には想起できないとして、結晶多形の新規性さえ示せれば進歩性を認めても

よいのではないか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（総論） 

特定化合物に結晶多形があるか否かは実験をしてみなければ分からないため、結晶多形

の存在は当業者には想起できないとして、結晶多形の新規性さえ示せれば進歩性を認めて

もよいのではないかという意見に対しては、否定的な意見が多かった。また、本判決の進

歩性の考え方に対しては、概ね妥当として、進歩性が認められるためには、本願明細書に

おいて、当該新規な多形結晶が「特殊な結晶化手法で得られること」や「通常では予想で

きない顕著な効果を有すること」を示すことが必要との見解で一致した。 

（各論） 

① 特定の化合物について、結晶化自体できていない場合と、特定結晶の多形を得ようとす

る場合とで、判断は異なると思うが、本件では、（当事者間に争いがなかったため）引用

例には II 型結晶が開示されているという認定がされている。その上で、提出された証拠

からすると、結晶多形は十分得られる可能性があり、一般的な結晶化方法によって得られ

るので、進歩性が否定されたものであり、この判断は概ね妥当だろう。 

② 一般的に、結晶化の手法は勿論、結晶多形についても実験をしてみないと特定化合物に

結晶多形があるか否かは分からないことが多い。結晶や結晶多形を得ることが非常に困難

な場合であっても、一度結晶が得られるとそれは種として利用できるので、以後の特定結

晶の製造は極めて容易になる。従って、その結晶や結晶多形についての特許明細書を読む

と容易に想到できたのではないかという印象を受け、後知恵（hindsight）のように進歩

性がないと判断されることが多いのではないか。 

③ 上記意見に対して、結晶多形があるだろうということが当業者に知られており、ポピュ

ラーな結晶化手法で実験してみた結果として出来たものが本件結晶だったということで

あれば、構成の容易想到性は肯定されるだろう。種結晶については、その種をどうやって

得たのかが重要であり、手法が特異的であれば特許査定される可能性が高いが、当業者が
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まず試みるような一般的な手法であれば進歩性は否定される可能性が高い。 

④ 結晶化の場合は、その手法に創意工夫があり、かつ従来のアイディアとかなり違うとい

うこと、または、効果が顕著でない限りは、今までなかった結晶化が実現できたというだ

けでは特許査定とはならないだろう。結晶化させようとする希求を阻む事情があれば格別、

普通の手法で結果が得られたというだけでは拒絶査定となる可能性が高い。 

⑤ 引用文献に公知化合物が記載され、その結晶性については記載がなかった場合において、

本件発明の対象が結晶、結晶多形いずれであっても課題が周知で、普通の手法で結果が得

られたというだけではやはり容易と判断されても仕方ないだろう。しかも、結晶としてす

でに得られているものから結晶多形を得ることは、そもそも結晶化自体がされていないも

のの結晶を初めて得るよりも容易と判断しやすいのではないか。ただ、基本的な考え方と

しては、周知技術を適用した結果として容易に得られたものであれば、格別の効果がなけ

れば、進歩性が否定されるということになるだろう。 

⑥ 技術常識としては結晶多形を得ることは容易だが、特段の事情があり、特定の結晶多形

を得ることは極めて困難という事情があれば、そのような技術常識を覆す事情を主張して

争うことは可能だろう。 

 

（２）検討事項２：顕著な効果の参酌について 

製剤上の顕著な優位性が認められるためには、効果について本願明細書にどの程度の記載

が求められるのか。すなわち、「製剤上の具体的な効果」に関する直接的な記載が必要であ

るのか、「自由エネルギー差」のような最終的な効果でなくても構わないのか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

① 顕著な効果として進歩性が認められる数値がどの程度のものかを示すのは難しい。ケー

スバイケースだろう。 

② 特定結晶の最終的な効果に関する直接的な記載がなくても、医薬としてどの程度優れて

いるかが分かるような記載があれば、顕著な効果として認められる余地はある。ただ、自

由エネルギー差から製剤上の効果を予測するのは困難であり、医薬としての効果は実験し

てみなければ分からないとすると、自由エネルギー差の記載のみでは顕著な効果は認めら

れないだろう。 

③ 自由エネルギー差という抽象的な値で効果を記載するよりは、薬の効果としてどのよう

な効果があるのかを出願当初の明細書に記載することが望ましい。自由エネルギー差から

直接的に顕著な効果があるかどうかは通常、判断できない。 

④ ある結晶について結晶多形が存在するか否か分からない場合であっても、教科書に掲載

されているような手法を用いたにすぎないなど構成の容易想到性が極めて高い場合には、

結晶多形を発見したことは単に周知手段を選択したことに付随するいわば必然的な効果

として判断され、顕著な効果としては認められない場合が多い。 
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⑤ 対応外国出願のほとんどは同じ国際予備審査報告書を参考に審査を行い、顕著な効果を

認めて特許成立しているが、日本の審判決は他国と比べても厳しいのではないかとの指摘

に対して、それぞれの対応出願において、出願の経緯や提示された引用文献が異なるのだ

から、一概にどの国の判断が厳しくて、どの国の判断が甘いかという議論は危険であり、

判断の相違を理由にこの判断手法を一般化するのは危険。 

 

（３）検討事項３：結晶が未知の場合における多形結晶の進歩性について 

公知化合物が、油状物や形態不明であった場合に、進歩性の判断をどのように考えるべき

か。 

 

【検討結果（主な意見）】 

① 事案ごとにしか判断は出来ないので一概には言えない。 

② 新規性の判断における引用文献としては不適格とされる可能性もあるが、進歩性の判断

においては、物性や形態が記載されていないことが公知文献の引用例としての適格性を否

定することにはならない。もちろん、油状よりも固状、固状よりも結晶の方が、より引用

例の適格性は認められやすいが、形状不明であったとしても、純物質として得られている

という心証が得られれば、あとは、本件発明に係る結晶においてどのような結晶化方法が

採用されているかが問題となり、その方法が汎用の方法であれば、進歩性は否定されるこ

とになると思われる。 

③ 公知化合物が油状物だからと言って、即、進歩性が認められるものではなく、ケースバ

イケース。例えば、公知化合物が結晶化できずに油状物にとどまっていることに何らかの

事情があり、かつ、通常の方法では結晶化出来なかったという場合に、特異的な結晶方法

で油状物から結晶が得られたのであれば、進歩性は認められ得る。 

④ 公知化合物の形態が不記載であっても、文献に記載された方法で実施したときにⅠ型結

晶が得られた場合、結晶が同一であれば新規性の問題、II 型結晶であれば進歩性の問題に

なるだろう。本件では、本願明細書中で引用例に記載された化合物が II 結晶だと認めて

いなかったとしても、審査の過程で追試によって II 結晶と認定され、結局、同じ結論に

至っていただろうと考えられる。 

⑤ 公知化合物が油状物であろうが、形態不記載であろうが、結晶であろうが、公知化合物

があれば結晶化しようという課題は自明であり、その手法が汎用のものであれば、本件発

明は容易と判断されるのではないか。進歩性が認められ得るのは、そもそも出発物質が作

れないような場合や、出発化合物から結晶化することに何か特殊な事情があり、その結晶

化手法が特異的なものである場合、又は、得られた結晶が何らかの顕著な効果を有する場

合ではないだろうか。 

⑥ 結晶の場合、物としてどう特定するかという点で困難さがある。新規性・進歩性の判断

とは別に、明確性の要件の判断にあたり、どのように請求項に記載するかが問題となる。
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一般的な方法としては、回析パターンやプロダクトバイプロセスで特定されることが多い

が、回析ピークの記載にしても、どの程度記載すればよいかということも一概にはいえな 

いが、ピーク値 1個では、10 の－1乗単位で誤差が出ることもあり、発明の外延が不明確と

判断されるだろう。 
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［１０］第１０事例  

事件番号 平成１８年（行ケ）第１０５１１号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１９年９月２７日判決 

審判番号 不服２００４－１１７号 

出願番号 特願２００１－２３９９７４号 

発明の名称 デジタルコンテンツの配信方法、配信装置、再生装置、コンピュータプロ

グラム 

 

１．事件の概要 

本件は、時間依存編成タイプの配信形態の放送によるデジタルコンテンツの配信技術、

より詳しくは、所定の再生ルールに従って再生されるデジタルコンテンツをユーザに最適

な形態で提示する配信方法、配信装置及び再生装置に関するものである。具体的には、コ

ンテンツの配信及びその再生を行うことで、ユーザが同じＣＭコンテンツのみを何回も視

聴することになったり、ＣＭ依頼者がＣＭコンテンツＡ、Ｂ、Ｃをこの順に再生すること

を望む場合に、ＣＭコンテンツＢが再生されずにコンテンツＡ、Ｃのみが再生されるとい

う事態の発生を回避することができるようにしたものである。 

 審決においては、発明の詳細な説明には、請求項１に記載された前記の発明特定事項を

実現するために、制御プログラムの送信、受信、実行環境形成及び実行、並びに、複数種

類のデジタルコンテンツの送信、受信、選択及び再生をどのように行っているのかが明確

かつ十分に記載されていないとして、実施可能要件を満たしていないと判断した。 

 これに対して、審決取消訴訟において、裁判所は、 

（１）発明特定事項のうち一つでも実施可能ではない部分があれば、発明は全体として実

施可能でないことになること、 

（２）当該部分が本件特許出願日当時の技術水準であり、当業者にとって自明な事項であ

ったと認めることはできないこと、 

（３）受信装置が制御プログラムを受信・展開し、当該プログラムの実行環境の形成が完

了するまでの時間（以下「タイムラグ」という。）は、デジタルコンテンツの「十全な再

生」を妨げ、「コンテンツ提供者が望む再生内容」とはならないことは明らかであり、ユ

ーザが視聴するデジタルコンテンツを、順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合

せに応じて、「コンテンツ提供者が望む再生内容」を提供することが本件発明の課題であ

るとしても、そのためには、タイムラグの問題が解決されることが必須で、これを「本

件発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項」とすることはできないこと、 

を理由に、原告の請求を棄却した。 

 

２．事件の経緯 

平成１３年 ８月 ７日 出願（特願２００１－２３９９７４号） 
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平成１５年 ８月 ６日 早期審査に関する事情説明書、手続補正書 

平成１５年 ９月 ２日 拒絶理由通知（特許法第３６条第４項、第３６条第６項第１号、

第３６条第６項第２号、及び第２９条第２項） 

平成１５年１１月 ４日 意見書、手続補正書 

平成１５年１２月 ２日 拒絶査定 

平成１６年 １月 ５日 拒絶査定不服審判請求（不服２００４－１１７号） 

平成１６年 ２月 ３日 手続補正書 

平成１８年１０月１７日 審決（請求不成立） 

平成１８年１１月１６日 知財高裁出訴（平成１８年（行ケ）第１０５１１号） 

平成１９年 ９月２７日 判決（請求棄却） 

 

本件発明本件発明 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲） 

【請求項１】 デジタルコンテンツの再生機能及び制御プログラムの実行環境を形成する

機能を備えた受信装置と、それぞれ前記受信装置においてデジタルコンテンツが再生可能

になる複数の時間帯を定めたタイムテーブルに従ってコンテンツ配信を行う機能を備えた

配信装置と、で行う方法であって； 

前記配信装置が、それぞれ前記タイムテーブルにおける一つの時間帯で再生可能な複数種

類のデジタルコンテンツを、順序性のルール、地域性のルール、天候のルール、あるいは

これらの組合せを適用した、コンテンツ提供者が望む再生内容を表す再生ルールに従って

関連付けて編集するとともに、編集された前記複数種類のデジタルコンテンツと、前記受

信装置に前記編集された複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを前記再生ルールに基

づいて選択させ、選択されたデジタルコンテンツを再生させるための制御プログラムとを、

前記一つの時間帯に一斉に放送することにより前記コンテンツ配信を行う段階と； 

前記放送された一つの時間帯で前記複数種類のデジタルコンテンツ及び前記制御プログラ

ムを受信した受信装置が、前記実行環境を形成して前記制御プログラムを実行することに

より、前記再生ルールに従って前記複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択し、

選択したデジタルコンテンツを当該時間帯で再生する段階と； 

を有することを特徴とする、放送によるデジタルコンテンツの配信方法。 

 

（２）図面） 
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（３）発明の詳細な説明 

①【０００６】従来の時間依存編成タイプの配信形態では、不特定のユーザを対象とし、

また、各ユーザが、放送番組を最初から視聴しているユーザか途中から視聴を始めたユー

ザか（つまり、どの広告コンテンツを視聴したユーザか）がわからないので、平均的な視

聴回数のデータ等を参照してある程度知名度が得られるまでは知名度向上目的の広告を

複数回放送し、知名度が得られた時点で理解度向上目的ＣＭに切り替え、再度、複数回の

放送を行う等、時期によって広告目的を変化させていくこともなされている。これらの広

告コンテンツは、順不同に視聴されることを前提とする場合もあるが、本来的には広告主

が描いたストーリ通りの順番にユーザが広告コンテンツを視聴することが望ましい場合

も多い。 

②【０００８】本発明は、上述した状況に鑑み、例えば広告コンテンツや番組コンテンツ

等のデジタルコンテンツを、その提供元の意図を十分に反映したルールで再生できるよう

にする仕組みを提供することを主たる課題とする。 

③【００３４】［配信例１］ ＣＭコンテンツの配信は、放送タイムテーブルに従ってなさ

れる。この放送タイムテーブルの一例を図２に示す。図２の例では、番組開始／提供テロ

ップ、ＣＭ枠、番組本編等が流される時間帯は図１２と同様であるが、同一時間内に、Ｃ

ＭコンテンツＡ、Ｂ、Ｃと制御プログラムとを配信している点で、図１２の例とは異なる。

なお、図２では、ＣＭコンテンツＡ、ＣＭコンテンツＢ、ＣＭコンテンツＣを単にＡ、Ｂ、

Ｃと略記した。例えばＣＭ①－Ａは、ＣＭ①枠におけるＣＭコンテンツＡであることを示

す。 

④【００３５】この配信例では、説明の便宜上、再生ルールとして順序性ルールのみを用

い、受信装置２においてＣＭコンテンツＡが視聴（再生）されたときはＣＭコンテンツＢ

が視聴可能になり、ＣＭコンテンツＢが視聴されたときはその次にＣＭコンテンツＣが視

聴可能になるように各ＣＭコンテンツが上記のインデックスによって関連付けられてい

る（そのように編集されている）。また、個々のユーザの視聴履歴（コンテンツ毎の視聴

回数等）を視聴履歴記録部２３に記録しておき、これを選択要因データの一つとして用い

る。そして、受信装置２を操作するユーザの視聴履歴に応じた一つのＣＭコンテンツを選

択して、それを受信装置２のディスプレイ３に再生させるとともに、再生される度にＣＭ

コンテンツ毎のそのユーザの視聴履歴を更新する。 

⑤【００３６】 図３は、この配信例においてＣＭコンテンツが再生されるまでの手順図

であるまず、放送局１が、ＣＭコンテンツＡ、Ｂ、Ｃと制御プログラムとを多重化して放

送する（ステップＳ１：以下、ステップを「Ｓ」と略す）。受信装置２は、チューナ２０

を通じて、放送された多重化信号を受信し、この多重化信号をデコーディング部２１で分

離する。そして、ＣＭコンテンツＡ、Ｂ、Ｃについては、そのいずれかを選択できるよう

にし、制御プログラムについては、それが主制御部２２において起動実行されるようにす

る。 
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⑥【００３７】 制御プログラムが実行されると、主制御部２２は、視聴履歴記録部２３

を参照して、そのユーザについての視聴履歴を参照する（Ｓ２）。そして、この視聴履歴

に基づいて一つのＣＭコンテンツを選択する。例えばＣＭコンテンツＡについては既に視

聴されていたことが判明したとき（Ｓ３）は、順序性ルールに従ってＣＭコンテンツＢが

選択される。このＣＭコンテンツＢは、コンテンツ出力部２６を通じてディスプレイ３に

出力される。ディスプレイ３は、このコンテンツＢを視聴可能なように再生する（Ｓ４）。

その後、主制御部２２は、ＣＭコンテンツＢについての視聴履歴を更新する（Ｓ５）。主

制御部２２は、次に再生すべきＣＭコンテンツがあるかどうかを判定し（Ｓ６）、ある場

合には、ステップＳ２に戻り、ない場合には処理を終了する。 

⑦【００３８】 このような手順でコンテンツの配信及びその再生を行うことで、ユーザ

が同じＣＭコンテンツのみを何回も視聴することになったり、ＣＭ依頼者がＣＭコンテン

ツＡ、Ｂ、Ｃをこの順に再生することを望む場合に、ＣＭコンテンツＢが再生されずにコ

ンテンツＡ、Ｃのみが再生されるという事態の発生を回避することができる。 

 

４．引用発明の内容 

 先行技術の存在が課題のとらえ方に影響を与えるため、拒絶理由通知に記載された先行

技術（引用文献１～７）の内容を以下に示す。 

（１）引用文献１（特開２０００－５０２３３号公報） 

引用文献１には、「コマーシャルをリアルタイムに再生する」（第０１８７段落）放送シ

ステムにおいて、複数のコマーシャルを同時に配信し、天気や環境条件などの客観的な条

件に合わせてコマーシャルを選択する技術が記載されている（第０１８２－０１９９段落

を参照。）。 

 

（２）引用文献２（特開平１１－３２８１８９号公報） 

 放送の技術分野において、受信装置の存在する地域毎に異なるコンテンツを提示するよ

うに構成することは、周知技術に過ぎない。（文献２の第００１１－００１９段落を参照。） 

 

（３）引用文献３（特開２０００－２７８６１８号公報） 

引用文献４（特開２０００－３０８０３８号公報） 

引用文献５（特開平９－１１６８１２号公報） 

引用文献６（特開平１０－７９７１１号公報） 

 放送の技術分野において、既に視聴したコンテンツを重複して再生させないことを目的

として、もしくは、配信側の意図どおりの順序で再生させることを目的として、必要であ

れば優先順位を定めた上でコンテンツの再生順序を制御することは、周知技術に過ぎない。 

（文献３の第０１２９段落、第０２０４－０２２６段落、文献４の第０２２３－０２２４

段落、文献５の第００１０－００２８段落、および、文献６の第００４３段落を参照。） 
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（４）引用文献７（特開２００１－１２８１３０号公報） 

引用文献７には、「情報提供者の意図を反映した視聴がなされるように考慮」（要約）し

つつも、ユーザにより適したタイムリーなＣＭを再生するために、放送データの再生を制

御するルールを放送信号に多重して放送する技術が記載されている（第００１９段落、第

０１４４－０１４５段落を参照。）。 

 

５．審決の内容 

（１）技術常識の認定について 

 明細書の段落【００２４】・・・からすると、請求項１に記載の「一斉に配信」とは、多

重化による放送を意味している。そして、多重化による放送の技術常識からして、複数種

類のデジタルコンテンツと制御プログラムは、同時並行的に配信され及び受信されるもの

と認められる。・・・ 

明細書の段落【００３７】には、・・・と記載されているが、主制御部に展開された制御

プログラムはどのタイミングで起動されるのか具体的に特定されていないから、どのよう

なタイミングで制御プログラムが実行され、デジタルコンテンツの選択及び再生がなされ

るのか不明である。しかしながら、プログラム制御に係る技術常識からすると、プログラ

ムの受信が完了するまでは、プログラム実行環境の形成が完了せず、該プログラムを起動

することができないから、制御プログラムは、該制御プログラムが完全に受信されるまで

は起動されないと考えるのが自然である。すると、制御プログラムと同時並行して受信さ

れる複数種類のデジタルコンテンツは、制御プログラムが完全に受信されるまでは、選択

可能な状態であるものの、制御プログラムが起動されるまでは、デジタルコンテンツを選

択し再生することは不可能である。 

つまり、ある時間帯において、複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラムが多重

化された信号を受信すると、受信装置は、これを分離し、分離した制御プログラムを主制

御部に展開することにより実行環境を形成するが、その形成期間中も、複数種類のデジタ

ルコンテンツが選択可能な状態で分離され、入力されているが、実行環境の形成が完了す

るまでは、複数種類のデジタルコンテンツを選択することが不可能であるから、前記の選

択可能な状態で入力される複数種類のデジタルコンテンツのうち、どのデジタルコンテン

ツを再生の対象とするのかを受信装置がどのように制御しているのか不明である。・・・」 

「また、明細書の段落【００２２】にあるように、本願は、時間依存編成タイプの配信方

式、つまり、タイムテーブルに沿ってデジタルコンテンツを配信し、再生する方式を前提

としているから、配信側からすると、デジタルコンテンツがタイムテーブルどおりに受信

側で再生されること、逆に、受信側からすると、タイムテーブルどおりに所望のデジタル

コンテンツを視聴できることが求められることは技術常識である。 
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（２）発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

 まず、タイムラグが発生すること自体は、そもそも、発明の詳細な説明又は図面には記

載されていない。 

・・・受信したデジタルコンテンツの再生にタイムラグが発生することは、タイムテー

ブルどおりにコンテンツが再生されないことに等しいから、前記の技術常識に反し、時間

依存編成タイプの配信方式の所期の目的を実現しているとはいえない。また、タイムラグ

が発生したとしても、時間依存編成タイプの配信方式の所期の目的を実現しているという

技術的な根拠は発明の詳細な説明には記載されておらず、かつ、請求人も何ら釈明を行っ

ていない。 

よって、タイムラグが発生することが、技術常識から自明ということもできない。 

また、仮にタイムラグを許容すると、制御プログラムの実行環境の形成が完了するまで

の時間、つまり、各時間帯の冒頭のしばらくの時間に何も再生されない（あるいは、いず

れのデジタルコンテンツも選択されない）間隙が生じてしまい、視聴者が違和感を覚える

ことは自明であるから、そのような態様にどのような技術上の意義があるのか不明である。 

 

（３）付随的技術事項と実施可能要件の関係について 

 請求人は、「本件発明は、・・・＜どのようにして課題を解決しているか＞の欄で説明し

た技術的手段によって上記の課題を解決する、すなわち、ユーザに視聴させるデジタルコ

ンテンツの種類を順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて変える、とい

うものであり、『タイムラグ』の存在や『上記ステップを行っている間に何が表示されてい

るか』等は、課題を解決するための技術的手段としては、直接的に関係の無い要素です。」

と主張しているが、デジタルコンテンツを順序性、地域性、天候に応じて変えるためには、

制御プログラムの実行が必須であることからして、制御プログラムを実行するためにタイ

ムラグが発生するか否か、並びに、タイムラグが発生するとした場合に、該タイムラグの

間に何が再生されるのか、及び、タイムラグが発生する態様の技術上の意義が、前記の課

題を解決するために「直接的に関係の無い要素」ということはできない。 

 

６．判決の内容 

（１）原告の主張 

①技術常識の認定について 

 一般に映像や音声を伴うデジタルコンテンツのファイルサイズは、再生時間が１分のも

のであっても５０～２８０メガバイト程度になり、このようにファイルサイズの大きいデ

ジタルコンテンツを配信するデジタル放送の場合、配信側では、デジタルコンテンツを複

数の小さな塊に分割して伝送し（各塊は、圧縮される場合もある。）、各塊を受信した受信

装置に逐次再生させる、ストリーミング伝送を行うのが一般的であるところ、受信装置に

おいては、塊のファイルサイズが大きいほど（圧縮されている場合は圧縮率が高いほど）、
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受信から再生を開始するまでに何も再生されない時間（ブランク時間）が生じやすくなり、

このブランク時間の長さは、受信装置の処理能力に依存するものの、デジタル放送番組を

受信し得る受信装置であれば、長くとも、１～数秒程度で再生が可能であるのが一般的で

ある。これに対し、プログラム（本件発明の制御プログラムを含む。）のファイルサイズは、

ほとんどの場合、デジタルコンテンツよりも著しく小さく、本件発明の制御プログラムの

ようなものであれば、デジタルコンテンツを選択するための実行環境を形成するだけであ

るから、数１０バイト～数ｋバイト以下で足り、受信された後に実行環境が形成されるま

での時間は、一般には数ミリ秒以下であって、デジタルコンテンツの再生開始時のブラン

ク時間に比べて格段に短い。そして、本件発明のように、制御プログラムと複数のデジタ

ルコンテンツとを多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタル

コンテンツの最初の塊の受信が完了して再生可能になる前に、つまり、ブランク時間内に、

制御プログラムによる実行環境は形成されているのである。 

 

②発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

 被告は、実行環境の形成にかかる時間と、その間に何が表示されるかによって、選択し

たデジタルコンテンツの再生ができないというような発明として致命的な問題が生ずるこ

とになると主張するが、この主張は、本件発明につき被告が認定した内容によっても、「致

命的な問題」が生じない場合があること、すなわち、実施可能な態様もあることを示唆す

るものであるところ、発明を実施する際に想定され得るすべての問題を解消し得る程度に

まで、発明の詳細な説明に「明確かつ十分」な記載がなければ、発明の実施ができないと

判断することは、出願人に過度の開示要求をするものであって、不当である。 

仮に、本件発明において、タイムラグが問題となるのであれば、それは、本件発明が実

施されて初めて顕在化するものであるから、かかるタイムラグの問題を解消するための具

体的技術を、本件発明とは別の発明として開示させるのが特許制度の本旨であり、本件特

許出願に係る明細書にその点の明記がないから、本件発明が実施可能でないとする審決は、

誤りである。 

 

③付随的技術事項と実施可能要件の関係について 

 被告は、審決の上記「請求項１の記載からは、複数種類のデジタルコンテンツと制御プ

ログラムとを一つの時間帯に一斉に配信すること、制御プログラムの実行環境を形成して

実行することにより、複数種類のデジタルコンテンツのいずれかを選択して再生すること、

を発明を特定する事項として把握することができる。」との説示は、実施可能ではないと判

断される発明特定事項を抽出して把握したものにすぎず、発明に含まれる複数の発明特定

事項の中で、一つでも実施可能ではない発明特定事項があれば、当該発明は、全体として

実施可能でないことになるから、結論において、実施可能ではないと判断される発明特定

事項を抽出して把握することに何ら問題はないと主張するが、審決が、本件発明の課題と
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直接関係のない事項であるタイムラグや実行環境形成時の厳密なタイミング等を過度に重

要視し、それらの事項が明細書に記載されていないから、本件発明は実施可能ではないと

した判断は、本件発明の課題とその解決手段を正しく理解しないものであり、誤りである

ことは明らかである。 

 ・・・当業者にとって、明文の記載がなくとも読みとれるような明白な事項であり、か

つ、付随的技術事項まで、発明の詳細な説明に記載することを要求する審決の上記判断は

誤りである。 

 

（２）被告の反論 

①技術常識の認定について 

 原告は、本件発明の制御プログラムの大きさが、数１０バイト～数ｋバイト以下であり、

受信された後に実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミリ秒以下である旨主張

し、また、受信装置では、ほとんど例外なく、複数の塊に分割して伝送されたデジタルコ

ンテンツの最初の塊の受信が完了して、再生可能になる前に（すなわちブランク時間内に）、

制御プログラムによる実行環境が形成されているとも主張する。 

しかしながら、これらの事項は、明細書の発明の詳細な説明に一切記載されておらず、

本件特許出願当時において、当業者にとって自明であったと認めることもできない。 

原告は、本件特許出願当時の技術水準を示すものとして、MPEG-4、Flash 等を挙げるが、

これらの技術に関する資料として被告から提出された書証は、三木弼一編著の「MPEG-4 の

すべて」と題する書籍（甲第５号証）を除き、本件特許出願前に刊行されていたと認めら

れるものはなく、上記甲第５号証にしても、MPEG-4 が BIFS というコマンドを記述するこ

とができるといった程度のことを明らかにするものにすぎず、例えば、コンテンツ再生に

おける処理のタイミングについては全く触れられていない。 

また、明細書の発明の詳細な説明には、本件発明のデジタルコンテンツが、MPEG-4 等と

どのような関係があるかについて記載がなく、その関係を読み取ることはできない。 

 

②発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

 実行環境の形成にかかる時間と、その間に何が表示されるかによって、選択したデジタ

ルコンテンツの再生ができないとか、放送として成り立たなくなるような違和感を覚える

ほどのタイムラグ（デジタルコンテンツの頭切れ）が生ずるという、発明として致命的な

問題が生ずることになるのであるから、このような不明な点の解決なくして、原告の主張

するような、順序性、地域性、天候、あるいはこれらの組合せに応じて、ユーザが視聴す

るデジタルコンテンツを変えるための具体的手順が、発明の詳細な説明に、当業者が実施

をすることができる程度に記載されているということはできない。 

 

③付随的技術事項と実施可能要件の関係について 
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 発明には、通常、複数の発明特定事項を含むものであるが、それらの中で、一つでも実

施可能ではない発明特定事項があれば、当該発明は、全体として実施可能でないことにな

るから、結論において、実施可能ではないと判断される発明特定事項を抽出して把握する

ことに何ら問題はない。 

 

（３）裁判所の判断 

①技術常識の認定について 

 本件発明の制御プログラムのファイルサイズは、数１０バイト～数ｋバイト以下である

点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの時間は、一般には数ミ

リ秒以下である点、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツとを多重化して配信した

場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再生可能になる前に制御

プログラムによる実行環境は形成されている点に関しては、いずれも発明の詳細な説明に、

そのような記載を見出すことができない。そもそも、制御プログラムのファイルサイズに

ついては、発明の詳細な説明に一切の記載はなく、また、上記のとおり、本件発明は、「複

数種類のデジタルコンテンツ」と「制御プログラム」とを、「一つの時間帯に一斉に放送す

る」ものであって、デジタルコンテンツの受信、再生過程と、制御プログラムの受信及び

実行環境の形成との時間的先後関係は、放送手段の持つ情報伝送能力を「複数種類のデジ

タルコンテンツ」と「制御プログラム」との間で、どのように分け合うかによって左右さ

れるものであるが、発明の詳細な説明には、その分け方についての記載も存在しない。 

 仮に、甲第５号証に記載された公知の技術事項が、本件特許出願日当時の技術水準を示

すものであったとしても、本件発明の制御プログラムのファイルサイズが数１０バイト～

数ｋバイト以下である点、制御プログラムが受信された後、実行環境が形成されるまでの

時間は、一般には数ミリ秒以下である点、制御プログラムと複数のデジタルコンテンツと

を多重化して配信した場合、受信装置では、ほとんど例外なく、デジタルコンテンツが再

生可能になる前に制御プログラムによる実行環境は形成されている点が、本件特許出願日

当時の技術水準であり、当業者にとって自明な事項であったと認めることはできない。 

 

②発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

 原告は、本件発明において、タイムラグが問題となるのであれば、それは、本件発明が

実施されて初めて顕在化するものであるから、かかるタイムラグの問題を解消するための

具体的技術を、本件発明とは別の発明として開示させるのが特許制度の本旨であり、本件

特許出願に係る明細書にその点の明記がないから、本件発明が実施可能でないとする審決

は、誤りであるとも主張するが、上記のとおり、本件特許出願に係る明細書の発明の詳細

な説明自体が、当業者が、発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載され

たものといえないのであるから、原告のこの主張も失当である。 
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③付随的技術事項と実施可能要件の関係について 

 １個の発明は、通常、まとまりのある複数の部分に区分することができ、この場合には、

区分されたそれぞれのまとまりのある部分を構成する各構成要件が、それぞれの部分を特

定する発明特定事項となるところ、そのようにして特定された各部分は、必ずしも、特許

出願人又は特許権者が、当該発明において重要と考える構成要件を含むものとは限らない

が、そのような構成要件を含むと否とに関わらず、一つでも実施可能ではない部分があれ

ば、当該発明は、全体として実施可能でないことになる。 

 原告は、審決が、本件発明の課題と直接関係のない事項であるタイムラグや実行環境形

成時の厳密なタイミング等を過度に重要視し、それらの事項が明細書に記載されていない

から、本件発明は実施可能ではないとした判断は、本件発明の課題とその解決手段の理解

を誤ったものであるとも主張するが、上記の趣旨を正解しないものといわざるを得ず、主

張自体失当である。 

 複数種類のデジタルコンテンツと併せ、一つの時間帯に一斉に放送される制御プログラ

ムの実行環境の形成がなされるまでに要する時間によっては、デジタルコンテンツの選択

がなされ、それが実際に再生されるまでの間、コンテンツが再生されないタイムラグが生

じ、その間の表示内容により、視聴者が違和感を覚え、また、タイムラグが当該コンテン

ツの放送時間枠に食い込んで、デジタルコンテンツの完全な再生をできなくする現象を起

こすことになるところ、このような事態は、デジタルコンテンツの「十全な再生」自体の

妨げとなるものであるから、当然、デジタルコンテンツを「再生ルール」に従って再生す

ることの障害ともなり、「コンテンツ提供者が望む再生内容」とならないことは明らかであ

る。すなわち、ユーザが視聴するデジタルコンテンツを、順序性、地域性、天候、あるい

はこれらの組合せに応じて、「コンテンツ提供者が望む再生内容」とすることが、本件発明

の課題であるとしても、そのためには、上記タイムラグの問題が解決されることが必須で

あり、これを「本件発明の課題とは直接関係のない付随的技術事項」とすることはできな

い。 
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７．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：技術常識と実施可能要件の関係について 

本事例では、審判官等は従来技術としてアナログ放送を想定したため、明細書が何等問題

としていないタイムラグが問題とされた。しかしながら、デジタル放送を従来技術として

考えれば、デジタル放送にはタイムラグは付きものであるから問題とされなかったと考え

られる。つまり、技術常識の認定次第で、実施可能要件の判断基準が変わるため、技術常

識の認定が適切であったか否かが問題となる。そこで、本事例で争われた「技術常識と実

施可能要件の関係」について検討する。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①審査実務では、明細書に十分な記載がなく、審査官・審判官が請求項に係る発明が実施

可能か疑義をもった場合には、一般に拒絶理由通知を発する。この場合、出願人側には、

当該事項は技術常識であることを主張できる余地が残されており、その主張により技術常

識であることが示されれば実施可能要件違反は回避できる。つまり、技術常識についてま

で全てを明細書又は図面に開示しなければならないという訳ではない。逆に、当該技術常

識の主張・立証に成功しなければ、主張立証責任は出願人側にあるため実施可能要件違反

を回避することはできない。 

②本件の場合、配信段階と受信段階とをまとめて請求項に記載したために、タイムラグが

問題とされたのかもしれない。配信段階（装置）のみクレームしていたならば、主として

受信側の問題であるタイムラグなどは何ら問題とされず、実施可能要件違反に問われるこ

とはなかったのではないか。 

③課題のとらえ方が実施可能要件のハードルの高さに直接関連しているようだ。すなわち、

本件では、出願人は明細書に記載したとおりの課題（コンテンツ提供者が望む再生内容と

すること）を想定しているのに対して、審査官は発見された引用例に応じて、複数のコン

テンツと制御プログラムを１つの時間帯に多重配信する配信方法を、複数のデジタルコン

テンツを時間依存編成タイプで放送できるようにすることを課題として認定している。こ

のような場合には、審査・審判では、引用例を提示しつつ、課題をどのように捉らえてい

るのかを説明して頂けるとありがたい。 

 

（２）検討事項２：発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について 

本事例では、発明の詳細な説明に記載していない問題（欠点）を審判官等に指摘され、実

施可能要件を満たさないとされた。そこで、発明の詳細な説明に記載していない問題があ

れば、実施可能要件を満たさないのか、また、当該問題が致命的であるかについて検討す

る。 

 

【検討結果（主な意見）】 
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＜発明の詳細な説明に記載していない問題があれば、実施可能要件を満たさないという判

断について＞ 

（賛成意見） 

①審査・審判実務では、実施可能要件を判断するにあたって、明細書に明示的に記載され

た課題だけを解決すればよいという考え方は採られていない。発明に対してより大きな影

響を与える問題があるのであれば、明細書全体として当該問題が解決できるように記載さ

れているべきだと考える。 

②本件に限って言うと、１つの時間帯に複数種類のデジタルコンテンツと制御プログラム

を多重配信し、それらのコンテンツを１つの時間帯に再生することが請求項に記載されて

いる以上、本件発明を実施するにはタイムラグを問題視せざるを得ない。ただし、一般論

としては、実施に色々な態様があればそれらをこと細かに全て明細書に記載する必要はな

いと考える。 

③発明の詳細な説明に記載していない致命的な問題について、明細書を書く段階では気が

つかないことが多いとの指摘に対しては、書く段階で気がつかないのであれば、裁判で問

題ではないことを主張立証すればよかったのだが、本件では原告はそれができなかったの

であるから、判決は妥当である。 

④制御プログラムの実行環境を形成するための技術は、本件発明のそもそもの課題と異な

るものであるが、記載に関する主張がしっかりとなされ、それが認められる必要がある。 

⑤本件において、実施可能要件違反に問われるか否かは、タイムラグの問題が致命的であ

るのか否かの点に集約される。明細書の記載事項として、致命的な問題があれば記載しな

ければならないし、記載しないのであればそれが問題とはならないことが当業者に自明で

あることを立証する必要がある。 

（反対意見） 

①明細書は発明を開示するものと理解している。発明は技術的思想であり、本件の技術思

想は、「コンテンツ提供者が望む再生内容」でデジタルコンテンツを視聴者に観てもらう

ことであり、それ以上でも以下でもない。本件発明はそういう発明なのだと整理できない

のか。そうすると、タイムラグがあっても全体としては実施可能と判断され、記載要件は

問われない。 

②現在の放送の制約の中で考えるから問題なのではないか。発明は思想なのだから、実施

可能か否かを判断する時点は、現時点でなくてもよいはずである。 

③本件発明においてタイムラグは周辺技術の問題であり、元々の課題が解決できていれば

認めてもよいのではないか。請求人も主張しているが、ある課題を解決する手段を備えた

ある発明を実施するにあたって発生する別の問題（課題）は、次の発明につながる。した

がって、本件発明の問題と捉えるべきではないと考える。このことは、医薬等のように発

明と製品が１対１の場合には問題にならないかもしれないが、本件のような電気分野の発

明では、1つの製品に対し多数の発明が用いられている場合は問題となる。すなわち、1
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つの発明で対応できない課題は、他の発明で対応するという考え方が支配的であるからだ。

ただ、本件の場合、実施にあたってタイムラグが致命的かどうかの検証があってもよかっ

たのではないか。 

（参考意見） 

①自明な事項は明細書に記載する必要はないと考えられるが、本件の場合は、もっと丁寧

に説明をすべきであったが、一方で、明細書に自明であることを記載すると発明自体が陳

腐に見えてしまうことが懸念される。また、技術常識であることを立証する証拠（文献）

も少ない場合が多い。 

②本件においては、課題のとらえ方が審査官と出願人で異なっていたのではないか。審査

官は「配信」にあたりタイムテーブルにどう載せていくかという点を重視しているように

思う。そうした見解を出願人に示していれば、出願人は別の対応がとれたのではないか。 

（発明の詳細な説明に記載していない問題が致命的であるかについて） 

①審査官はタイムラグの問題は、放送の中断を意味し致命的だという判断だったのではな

いか。逆に、放送にタイムラグがあってもよいということを何故記載しなかったのかが疑

問である。 

②放送分野の発明や銀行のシステム等に関する発明であれば顧客はタイムラグに対して一

般に不寛容であるから、審査官のようにタイムラグを問題視するだろうが、インターネッ

ト業界であれば請求人のようにタイムラグなど問題としないだろう。つまり、ある課題が

致命的かどうかは人（発明が属する技術分野の当業者）によるということ。ただ、36 条

に関しては、挙証責任は請求人側にあるのだから、こうした事情を裁判所に対して主張す

べきであった。そして、その主張に理由があるのであれば、今度は特許庁がその主張を合

理的な疑いが生じるまで反論できるかという問題にある。 

③問題が致命的か否かは、技術水準をどの段階のものに設定するかに依存するものである。 

④「致命的な問題」とは、記載要件の問題ではなく、発明の成立性の問題ではないかとの

指摘に対しては、発明成立性についての拒絶理由を、最近では記載不備の拒絶理由に含め

て通知する場合が多いと考える。 

 

（３）検討事項３：付随的技術事項と実施可能要件の関係について 

本事例では、請求人が「本件発明の課題とは直接関連のない付随的技術事項についての記

載は省略しても差し支えないと解すべきである」と主張しているが、審決及び判決におい

て当該主張は認められなかった。そこで、本事例で争われた『本件発明の課題とは直接関

係のない付随的技術事項』と実施可能要件の関係について検討する。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①タイムラグの問題は本件発明では周辺事項であり、元々明細書が想定していた課題（コ

ンテンツ提供者が望む再生内容とすること）さえ解決できるように明細書等が記載されて
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いれば、実施可能要件としては問題ない。 

② 通常、クレームに記載された事項が「付随的技術事項」であるとは言いにくいが、クレ

ームの全ての構成（発明特定事項）は、出願人が出願当初に認識していた課題を解決する

のに差し支えない程度に発明の詳細な説明で開示されていれば充分であるとすべきであ

る。 

③クレームの前提部分（プリアンブル）については、必要以上の開示をする必要はないが、

発明の特徴部についてはある程度の開示が必要である。本件は、引用例の提示等によって

特徴部が推移した経緯があり、当該特徴部の実施可能要件が問われたところ、その部分が

実現可能であることを裁判の場で主張し切れなかったことで請求人が敗訴したもので、結

果的には妥当である。 

 

（４）論点４（課題のとらえ方と実施可能要件の関係）について 

本事例の検討において、課題のとらえ方によって、要求される実施可能要件が異なって

くるとの意見があった。そして、課題のとらえ方に影響を与える事項としては、例えば以

下のものが挙げられる。そこで、これらの事項がどのように実施可能要件に影響を与える

か（或いは与えるべきではないか）について検討した。 

①発明の詳細な説明における課題の記載ぶり 

②特許請求の範囲の記載ぶり（受信装置、配信装置、それらの組み合わせ） 

③発明の属する技術分野における技術常識 

④先行技術の存在 

 

【検討結果（主な意見）】 

（総論） 

出願人が出願当初に認識していなかった課題（先行技術と比較した場合の技術課題）を

前提にして、実施可能要件を課することには反対意見が多かったが、本件発明の特徴部が

先行技術との対比で定まる以上、仕方がないという見方もあった。 

（賛成意見） 

① 「１つの時間帯」で配信及び再生することが可能であることを明細書の開示によって担

保することは必要だが、本件の出願人は出願時にはかかる点を意識していなかったと思わ

れる。 

② 本件発明の場合は、１つの時間帯でコンテンツ配信し、その時間帯内で再生することが

クレームの記載から読み取ることができ、これが実現できるように明細書が記載されてい

なかったのであるから、判決が実施可能要件を充足していないと判断したものであり、こ

の判断に異存はない。一方、出願時に認識している課題については、その実施可能性を担

保する程度までは明細書による開示が要求されることはよいとしても、課題が先行技術等

との関係でシフトしてしまった場合にまで、同程度の開示が要求されると、出願人として
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は、現実問題として対応不可能であろう。もっとも、米国のように引用文献による補充

（incorporated by reference）が許される制度であれば、対応可能かもしれないが、

そのような制度の無い日本では、明細書に記載していない事項、すなわち、技術常識で反

論するしか術がないが、反論すれば発明が想到容易であるとの印象を与えかねずジレンマ

を感じる。 

③ 一般論として、出願人が全く想定していない課題を、審査・審判で重視されると困るが、

タイムラグが生じても問題がないことを技術常識を用いて説明し切れなかった点に今回

の敗訴した原因があるのであろう。 

④ 本件において、ライムラグの問題が生じることは当業者に自明であり、明細書には、敢

えてその自明な問題点に対する解決策を記載するまでもないという考え方もあり得るが、

その問題点を解消できることが技術常識であることを裁判の場で主張し切れなかったた

めに裁判で敗訴したのであれば、判決の結論は妥当といえる。また、それが技術常識であ

るとされれば、本件では２９条柱書の問題となったのではないか。 

（反対意見） 

① 致命的な問題が存在するということは、実施可能要件というよりは２９条柱書の問題と

なるのではないか。そして、明細書が課題との関係でどの程度記載されているかが重要に

なると思われる。 

② 重要な構成が明細書に書かれていないから実施可能要件を満たさないという判断であ

れば納得できるが、本判決は、何等かの観点から、実施不可能であれば実施可能要件を満

たさないという判断を行っており納得し難い。 

③ 本件発明の課題が、先行技術との関係において、出願当初明細書に記載された課題以外

の客観的な課題にシフトした場合には、２９条で拒絶される方が望ましい。 

④ 本件は、審査官が技術的に細かい事項まで詰めたという経緯があるが、このような緻密

な技術的な詰めを経験の浅い審査官を含めた全ての審査官が行うことは困難である。つま

り、課題をシフトさせてまで執拗に、記載要件を厳しく問い過ぎると必ず審査官間で判断

にばらつきが生じる。特に、課題までシフトしてしまうようなケースでは、審査官や審判

官が実施可能要件を過度に要求すると、ばらつきの問題が生じるので好ましくない。 

⑤ 実施可能要件は課題に照らして要求されるべきであり、当該課題はクレームの記載から

判断すればよいが、クレームの文言がすべて実施できなければならないと考えると、無効

理由が多くなる。あるクレームの用語が、様々な課題から見た時に、少なくとも１つの課

題から実施できないという程度にまで実施可能要件の要求水準を高める必要はない。 

⑥ 出願人が意識もしていないようなニッチ的な課題に着目されて実施可能要件のハード

ルが高められると、それを克服するために技術常識・ノウハウを開示することが必要とな

り、結果として、出願しない方がよかったということになりかねない。 

（参考意見） 

① 本件発明の技術的な特徴が、先行技術との対比において、「１つの時間帯」に制御プロ

 144



グラム及び複数のコンテンツの配信及び再生をすることにあることから、審査官は「１つ

の時間帯」に配信又は再生するという点を重視したものと考えられるが、審決や判決で、

この点が説示されていない点には疑問がある。 
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［１１］第１１事例  

事件番号 平成１８年（行ケ）第１０４２０号 審決取消請求事件 

知財高裁平成１９年５月１０日判決 

審判番号 不服２００３－１９７０８号 

出願番号 特願平８－５２１６５６号 

（国際出願番号：ＰＣＴ／ＵＳ９５／１５９６１号） 

発明の名称 自動最適化洗剤制御装置 

 

１．事件の概要 

 本件発明は、処理工程において添加剤の自動注入を制御する方法及び装置に関するもの

であり、特に、外部パラメータの測定、ユーザー設定のパラメータの入力、またはパラメ

ータの測定及び入力を組み合わせ、それらを比較することにより、時間又はその他の要因

に応じた添加剤濃度レベルを得ることを目的とするものである。 

 審決は、本件特許出願の請求項１に記載の「システムパラメータ」が如何なるものか不

明であり、また、このシステムパラメータに基づいて「フレキシブルに濃度設定値を計算

する手段」が不明であるとして、特許法第３６条６項２号に規定する要件を満たしていな

いと判断した。 

 これに対して、判決では、「システムパラメータ」は一般的な意味で用いられていると理

解すべきで、その内容は制御対象の性質やユーザーのニーズに応じて決まるものであり、

「システムパラメータ」に含まれる個々の量があらかじめ特定されていなければ、本件発

明が把握できないわけではないから、「システムパラメータ」が明確でないという審決の判

断を否定した。 

 また、「フレキシブル」あるいは「フレキシビリティ」の一般的な意味を踏まえると、「フ

レキシブルな濃度設定値」とは「ユーザーが必要とする任意の濃度設定値」程度の意味し

か読み取ることができず、技術的課題を解決するために必要な事項が特定できないことか

ら、特許法第３６条６項２号を満たさないと判断し、原告の請求を棄却した。 

 

２．事件の経緯 

平成 ７年１２月１２日 出願（特願平８－５２１６５６号） 

平成１４年 ４月 ２日 拒絶理由通知（２９条２項、３６条５項２号及び６項） 

平成１４年 ６月１３日 意見書 

平成１５年 ３月１１日 拒絶理由通知（２９条２項） 

平成１５年 ４月１８日 意見書、手続補正書 

平成１５年 ８月１２日 拒絶査定 

平成１５年１０月 ８日 拒絶査定不服審判請求（不服２００３―１９７０８号） 

平成１５年１０月 ８日 手続補正書 
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平成１７年１０月１８日 拒絶理由通知（第３６条第４項及び第６項） 

平成１８年 ４月１７日 意見書、手続補正書 

平成１８年 ６月２２日 審決（請求不成立） 

平成１８年 ９月１６日 知財高裁出訴（平成１８年（行ケ）１０４２０号） 

平成１９年 ５月１０日 判決（請求棄却） 

 

３．本件発明の内容 

（１）特許請求の範囲 

【請求項１】 洗浄装置における少なくとも１つの可変添加剤濃度レベルを制御するため

の装置であって、 

 クロック信号（22）を供給するためのタイマー手段（20）と、 

 ユーザー入力装置（8）から入力される特定の添加剤濃度設定値（14）、ユーザー時間設

定値（16）、および処理手段（10）に指示を与えるためのユーザー制御パラメータ（18）を

含むユーザー設定入力を確認し、さらにシステムパラメータを確認するための確認手段

（10）と、 

 前記タイマー手段（20）及び前記確認手段（10）に結合され、前記クロック信号、前記

ユーザー設定入力、および前記システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値

を計算する前記処理手段（10）と、 

 前記処理手段（10）に結合され、計算された前記フレキシブルな濃度設定値を前記処理

手段から受け取り、前記添加剤濃度が前記計算されたフレキシブルな濃度設定値に達する

まで前記添加剤を供給するために調節手段（6）を自動的に制御する制御信号を生成するた

めの制御手段（10）と、 

 前記制御手段に接合され、前記制御手段からの前記制御信号に基づいて前記添加剤濃度

レベルを調節するための調節手段（6）とを備えたことを特徴とする装置。 
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（２）図面 

 

 

（３）発明の詳細な説明 

①本発明は、処理工程において添加剤の自動注入を制御する方法及び装置に関するもので

あり、特に、外部パラメータの測定、ユーザー設定のパラメータの入力、またはパラメー

タの測定及び入力を組み合わせ、それらを比較することにより、添加剤の注入を制御する

方法及び装置に関するものである。（１ページ５行～８行） 

②上述した先行技術における限界を克服するため、及び、本明細書を理解することにより

明らかになる他の限界を克服するため、本発明は、様々なコンディションの下で、洗浄工

程に対する添加剤の注入を制御するための強力で効率的な装置及び方法を開示する。 

 本発明は、システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するための方法を

提供することにより、上述した問題を解消する。 

 本発明の原理による装置は、クロック信号を供給するタイマー、システムパラメータを

確認するための手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するための処理能力、そ

の設定値に基づきレギュレータを制御するための信号を発生させる制御装置、及び添加剤

の注入を制御するレギュレータを備えている。 

 本発明の一つの目的は、多くの様々な要因に基づいてユーザーが異なった設定値を選択

できることにより、ユーザーにフレキシビリティを提供することである。（４ページ１５

行～２８行） 

③本発明の好ましい実施形態は、洗浄装置用の、時間又はその他の要因により洗剤濃度設

定値を制御するための装置を提供する。本発明は、制御装置にマイクロプロセッサ及びク
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ロックを付け加えることにより、洗剤制御装置のセンサ機能を強化する。本発明の洗剤濃

度制御装置は、一日の異なった時間または異なった作業内容に対し、異なった洗剤濃度設

定値をプログラムすることにより、様々な洗剤を扱い、洗浄品からさらに効果的に汚れを

除去することができる。マイクロプロセッサが、導電率センサー、サーミスタからの入力

またはその他の入力を受けることにより、洗浄品から汚れを除去する装置の効力が増加す

る。同様に、設定値の決定においてフレキシビリティを持たせることにより、洗浄装置は、

マイクロプロセッサにより継続的にまたは一日のうちのある一定時間により計算する場

合でもその他の方法により計算する場合でも最も効果的にプログラムすることができる。

（５ページ２２行～６ページ６行） 

④前記制御パラメータ１８は、濃度設定値を割り出すために、以下のうちの幾つか、また

は全てを利用するようにマイクロプロセッサ１０に指示する。その要素は、特定の操作履

歴情報、時間関数を基にマイクロプロセッサ１０により判断される濃度設定値の継続的更

新、マイクロプロセッサ１０への測定入力２８、他のユーザー設定に基づく経過時間、ま

たは処理工程の設定値の継続的更新などがある。（６ページ２５行～７ページ１行） 

 

４．審決の内容 

（１）「システムパラメータ」という用語の明確性について 

 請求項１の、「システムパラメータを確認するための確認手段（１０）」および「前記シ

ステムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値を計算する」という記載によれば、

「システムパラメータ」なるものが、確認可能であり、フレキシブルな濃度設定値の計算

に寄与し得るものであることが窺えるが、「システムパラメータ」自体は、どのようにして

導き出すことができ、また、その構成内容が如何なるものであるのか全く不明であるとい

わざるを得ない。 

 また、請求項２～６の記載を見ても、システムパラメータに関しては何ら定義されてい

ない。 

 そこで、明細書の記載を参酌するに、「システムパラメータ」に関しては、４頁１９行に

「システムパラメータの同定に基づき」という記載があり、同頁２１～２５行に「システ

ムパラメータを確認するための手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するため

の処理能力、その設定値に基づきレギュレータを制御するための信号を発生させる制御装

置、及び添加剤の注入を制御するレギュレータを備えている。」と記載されているのみであ

って、これら明細書中の記載及び図面を見ても、「システムパラメータ」が如何なるものな

のか、その内容は不明である。 

 したがって、本願請求項に係る発明の構成が明確であるとはいえない。 

 

（２）「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」という用語の明確性について 

 請求項１の「前記システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値を計算」お
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よび「前記処理手段（１０）に結合され、計算された前記フレキシブルな濃度設定値を前

記処理手段から受け取り、前記添加剤濃度が前記計算されたフレキシブルな濃度設定値に

達するまで前記添加剤を供給する」という記載によれば、添加剤の濃度がシステムパラメ

ータに基づいて計算されるものであることが窺えるが、システムパラメータを用いたフレ

キシブルな濃度設定値計算手段の構成は不明である。 

 そして、請求項２～６には、フレキシブルな濃度設定値に関して、「洗浄装置の固有の操

作履歴に基づいて」（請求項２）、「ユーザ設定入力およびクロック信号に基き、フレキシブ

ルな濃度設定値の連続的な更新を時間の関数として」（請求項３）、「対応する初期設定値と

関連した少なくとも１つのユーザ時間設定値に基き、フレキシブルな濃度設定値の連続的

な更新を処理工程の関数として」（請求項４）、「ユーザ設定入力、クロック信号、および制

御パラメータに基き、フレキシブルな濃度設定値の連続的な更新を測定値入力（２８）の

関数として」（請求項５）、「制御パラメータ、経過時間、およびクロック信号に基き、フレ

キシブルな濃度設定値の連続的な更新を所定の時点からの経過時間の関数として」、それぞ

れ計算するものと記載されているが、システムパラメータを用いたフレキシブルな濃度設

定値計算手段の構成は不明である。 

 そこで、明細書の記載を参酌するに、４頁２６～２８行に「本発明の一つの目的は、多

くの様々な要因に基づいてユーザが異なった設定値を選択できることにより、ユーザにフ

レキシビリティを提供することである。」と記載され、６頁３～６行に、「同様に、設定値

の決定においてフレキシビリティを持たせることにより、洗浄装置は、マイクロプロセッ

サにより継続的にまたは一日のうちのある一定時間により計算する場合でもその他の方法

により計算する場合でも最も効果的にプログラムすることができる。」と記載されているも

のの、濃度設定値のどこにどのようなフレキシビリティが与えられるものであるのか、ま

たその値をどのようにフレキシビリティを持たせて決定するのかは何ら具体的に記載され

ておらず、システムパラメータを用いた濃度設定値計算手段の構成は不明であるといわざ

るを得ない。 

 したがって、この点においても本願請求項に係る発明の構成が明確であるとはいえない。 

 

５．判決の内容 

（１）原告の主張 

①「システムパラメータ」という用語の明確性について 

ア 審決は、請求項１に記載の「システムパラメータ」の構成内容がいかなるものか、明

細書の記載を参酌しても不明である、と判断した（審決書３頁９～１１行、同３頁２０～

２１行）。しかし、「システムパラメータ」の構成内容は、甲２（本願明細書）の記載を参

酌すれば明確であり、審決の判断は誤りである。 

イ 甲２の４頁１９～２０行には、「本発明は、システムパラメータの同定に基づき、添加

剤の注入を制御するための方法を提供することにより、上述した問題を解消する。」と記
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載されている。この記載によれば、「システムパラメータ」を「添加剤の注入を制御する」

ために用いることにより「上述した問題を解消する」ことが理解できる。甲２には、「上

述した問題」の解消に関する記載に先立ち、具体的な問題についての記載があり、これら

の具体的な問題が「上述した問題」の例示であることは明白である。 

ウ 甲２の１頁１９～２２行には、「上述した問題」を総括して、「あらかじめ設定された

濃度レベル(設定値)に洗剤及びすすぎ剤の濃度レベルを制御するが、これらの装置は洗剤

注入率を変えるための補正を行わないので、しばしばこれら設定値を越えてしまう」と記

載されている。この記載によれば、「しばしばこれら設定値を越えてしまう」という問題

の原因は、「洗剤注入率を変えるための補正を行わない」ことである。 

 通常の制御の概念に基づけば、上記総括記載中、「濃度レベルを制御するが、これらの装

置は洗剤注入率を変えるための補正を行わない」とは、濃度設定値と一致させるために洗

剤の注入量を調整する操作は行うが、濃度設定値に対して「洗剤注入率を変えるための補

正を行わない」ことを意味する。 

 以上の結論として、「添加剤の注入を制御する」ことにより「上述した問題を解消する。」

とは、「洗剤注入率を変えるための補正」を行うことにより、「設定値を越えてしまう」と

いう問題を解消すると理解できる。 

エ 「上述した問題」の例示である甲２の１頁２６行～２頁５行、２頁８～１４行、３頁

５～１５行、４頁１～７行の記載には、上記総括記載を受けて、「上述した問題」及びそ

の原因が具体的に例示されている。それらの記載を参酌すれば、「洗剤注入率を変えるた

めの補正」とは「各種パラメータ」、すなわち、「添加剤の効能に影響を及ぼす可能性のあ

るあらゆる外部パラメータまたは内部パラメータ」、「工程における他の物質の基礎レベル

及び装置内コンディション」に関するパラメータ、「装置内に存在する汚染物質」に関す

るパラメータ、及び「周囲温度及び相対湿度」に関するパラメータ、等に基づく添加剤濃

度の設定値の補正であると理解できる。 

 なお、上記「各種パラメータ」に含まれる、温度や湿度は、洗剤濃度を設定値に制御す

るための直接の基準ではなく、必須の測定値ではないことに注意すれば、温度や湿度など

のパラメータを洗剤濃度の制御に用いる理由としては、「洗剤濃度設定値」を補正するた

め以外には、技術的に合理的な理解はあり得ない。 

オ 以上の検討により、「システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するた

めの方法を提供することにより、上述した問題を解消する。」とは、「各種パラメータに基

づき、添加剤濃度の設定値に対する補正を行うことにより、上述した問題を解消する。」

ことに相当すると理解できる。したがって、甲２において、「システムパラメータ」は「各

種パラメータ」を意味している。 

キ システムパラメータは、システムの動作に関連する種々のパラメータを意味する用語

として、種々の技術分野で慣用的に使用されている。そのことを立証するために、システ

ムパラメータの用語例として、甲４～甲８（いずれも公開特許公報）を提出する。 
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 甲４の１頁左下欄１０行及び４頁右上欄１４～１５行、甲５の６頁右下欄１６～１９行、

甲６の２頁左下欄８～９行及び１４～１５行、甲７の５頁右下欄１２～１３行及び６頁左

上欄１４～１５行、並びに甲８の１１頁段落００６３の５～７行の記載からは、システム

パラメータが、システムの動作に関連する種々のパラメータを意味する用語として用いら

れていることが理解できる。 

 

②「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」という用語の明確性について 

ア 審決は、請求項１に記載の「システムパラメータを用いたフレキシブルな濃度設定値

計算手段の構成は不明である」と判断した（審決書４頁６～８行、４頁１９～２０行、４

頁２８～３１行、５頁１９～２５行）。 

 しかし、濃度設定値に与えられるフレキシビリティの内容、及び「システムパラメータ

を用いたフレキシブルな濃度設定値計算手段の構成」は、甲２の記載を参酌すれば明確で

あり、審決の判断は誤りである。 

イ 濃度設定値に与えられるフレキシビリティの内容は、甲２の記載を参酌すれば、以下

のとおりである。 

 まず、請求項１に記載の「システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値を

計算する」（甲３（手続補正書）３２～３３行）とは、甲２の５頁２２行～６頁６行の記

載を参酌すれば、取消事由１の(2)に述べた、「システムパラメータの同定に基づき、添加

剤の注入を制御するための方法を提供する」ことに相当すると理解できる。 

 なぜならば、甲２の５頁２２～２３行の記載における「時間又はその他の要因」がシス

テムパラメータに相当することは、上述のとおりである。また、「洗剤濃度設定値を制御

する」とは、取消事由１に示した考察によれば、システムパラメータに基づいて「洗剤濃

度設定値」を補正することである。 

 さらに、甲２の６頁３～６行の記載も併せて参酌すれば、「洗剤濃度設定値」を補正する

ことが、「設定値の決定においてフレキシビリティを持たせる」ことに相当すると理解で

きる。 

 以上のとおり、濃度設定値に与えられるフレキシビリティとは、甲２の記載を参酌すれ

ば、システムパラメータに基づき「洗剤濃度設定値」に与えられる「補正」であると理解

できる。 

ウ 上記イに述べた理解に基づけば、「システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度

設定値を計算する」とは、システムパラメータに基づいて濃度設定値の補正値を計算する

ことと理解できる。 

 システムパラメータを用いた濃度設定値の補正値を計算する例としては、甲２の１０頁

２９行～１１頁５行に、システムパラメータとして「流量率」を用いた場合が記載され、

甲２の１１頁１０～１２行に、システムパラメータとして「水圧又は温度」を用いた場合

が記載されている。 
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 以上の記載例において、実際の数値を用いた計算例は示されていない。しかし、添加剤

の濃度レベルの制御に影響するシステムパラメータの種類が特定されているので、そのシ

ステムパラメータが制御に与える影響については、当業者であれば容易に理解可能である。

システムパラメータが制御に与える影響に基づく補正値の具体的な計算は、技術的な常識

の範囲のことであり、当業者であれば容易に実施可能である。 

 

（２）被告の反論 

①「システムパラメータ」という用語の明確性について 

ア 原告は、「システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するための方法を

提供することにより、上述した問題を解消する。」は、甲２の記載を参酌すると、「各種パ

ラメータに基づき、添加剤濃度の設定値の補正を行うことにより、設定値を超えてしまう

という問題を解消する。」に相当するから、「システムパラメータ」は、従来の制御装置の

問題点として例示された「各種パラメータ」である旨、主張するが、上記相当関係を導く

ための主要な認定、すなわち、 

 (ｱ) 従来の制御装置の問題点の総括が「従来の洗浄装置はあらかじめ設定された濃度レ

ベル（設定値）に洗剤及びすすぎ剤の濃度レベルを制御するが、これらの装置は洗剤注

入率を変えるための補正を行わないので、しばしばこれら設定値を越えてしまう。」（１

頁１９～２２行）ことであるとした点 

 (ｲ) 本件発明の「洗剤注入率を変えるための補正」を行うとは、原告が指摘する本願明

細書（甲２）記載の「上述した問題」の例示とされたすべてのパラメータに基づき、「添

加剤濃度の設定値の補正」を行うことであるとした点 

に誤りがあるから、上記原告の主張は失当である。 

ウ さらに、原告は、上記主張の補強のために、甲４ないし８に基づき、「システムパラメ

ータが、システムの動作に関連する種々のパラメータを意味する用語として用いられてい

ることが理解できる。甲２においても、同様の一般的な意味でシステムパラメータが用い

られていることは明白である。」旨主張するが、いずれもその定義が明確ではなく、単に、

システムに関連するパラメータ以上の意味があるとはいえない。 

 そうすると、「システムパラメータ」が技術用語であるとしても、その「一般的な意味」

が、甲４ないし８を根拠として、原告が主張するような「各種パラメータ」を指すものと

主張するものであれば、原告の主張は誤りである。 

エ 以上のとおりであるから、本件発明の「システムパラメータの同定に基づき、添加剤

の注入を制御するための方法を提供することにより、上述した問題を解消する。」は、甲

２の記載を参酌しても、「各種パラメータに基づき、添加剤濃度の設定値の補正を行うこ

とにより、設定値を超えてしまうという問題を解消する。」に相当するとはいえないから、

「システムパラメータ」は、従来技術の問題点で例示された「各種パラメータ」であると

する原告の主張は、失当である。 
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②「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」という用語の明確性について 

 原告は、「システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値を計算する」とは、

「システムパラメータに基づいて濃度設定値の補正値を計算する」ことであり、システム

パラメータとして「流量率」、又は、「水圧又は温度」を用いた例も記載しており、具体的

な計算例は示されていないが、添加剤の濃度レベルの制御に影響を与えるシステムパラメ

ータの種類が特定されているので、当業者であれば実施可能である旨主張する。 

 しかし、原告が根拠とする甲２の記載には、濃度設定値の補正値を計算する点は、何ら

開示されていない。さらに、請求項２に「洗浄装置の固有の操作履歴に基づいてフレキシ

ブルな濃度設定値を計算する」、請求項３に「ユーザ設定入力及びクロック信号に基き、フ

レキシブルな濃度設定値の連続的な更新を時間の関数として、フレキシブルな濃度設定値

を計算する」及び請求項４に「対応する初期設定値と関連した少なくとも１つのユーザ時

間設定値に基き、フレキシブルな濃度設定値の連続的な更新を処理工程の関数として、フ

レキシブルな濃度設定値を計算する」との各記載があるが、その具体的な構成についての

記載はなく、甲２には当業者が実施できる程度に明確かつ十分な記載があるとはいえない。 

 以上のとおりであるから、原告の「甲２号証にはシステムパラメータを用いたフレキシ

ブルな濃度設定値計算手段の構成について十分な記載がある」とする主張は、理由がない。 

 

（３）裁判所の判断 

①「システムパラメータ」という用語の明確性について 

(1) 本願明細書（甲１、２）では、「システムパラメータ」について特に定義されていない。

そうすると、一般に、パラメータとは、システムの性質（属性）を与える物理的な量を意

味し（茂木晃「電気電子用語大辞典」（平成４年８月２５日発行、オーム社）1061 頁）、

システムを制御しようとする場合には、その対象となるシステムのパラメータを同定する

作業が必ず必要となるものであるから、本願の特許請求の範囲においても、「システムパ

ラメータ」は、このような一般的な意味で用いられていると理解すべきものである。 

(2) また、本願明細書（甲２）には次の記載があり、その内容は、上記の理解するところ

と整合する。 

 ア 「本発明は、処理工程において添加剤の自動注入を制御する方法及び装置に関するものであり、特

に、外部パラメータの測定、ユーザ設定のパラメータの入力、またはパラメータの測定及び入力を組

み合わせ、それらを比較することにより、添加剤の注入を制御する方法及び装置に関するものである。」

（１頁５～８行） 

 イ 「上述した先行技術における限界を克服するため、及び、本明細書を理解することにより明らかに

なる他の限界を克服するため、本発明は、様々なコンディションの下で、洗浄工程に対する添加剤の

注入を制御するための強力で効率的な装置及び方法を開示する。 

 本発明は、システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するための方法を提供することに
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より、上述した問題を解消する。 

 本発明の原理による装置は、クロック信号を供給するタイマー、システムパラメータを確認するための

手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するための処理能力、その設定値に基づきレギュレ

ータを制御するための信号を発生させる制御装置、及び添加剤の注入を制御するレギュレータを備え

ている。 

 本発明の一つの目的は、多くの様々な要因に基づいてユーザーが異なった設定値を選択できることによ

り、ユーザにフレキシビリティを提供することである。」（４頁１５～２８行） 

(3) そして、「システムパラメータ」に温度を含めるか、あるいは湿度を含めるかといった

ことは、制御対象の性質やユーザーのニーズに応じて決めることであり、「システムパラ

メータ」に含まれる個々の量があらかじめ特定されていなければ、本件発明が把握できな

いというものでもない。 

(4) したがって、請求項１の「システムパラメータ」について、審決がその構成が明らか

でないとした判断は、この点において妥当なものということはできない。 

 

②「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」という用語の明確性について 

(1) 原告は、「フレキシブルな濃度設定値を計算する」とは、システムパラメータに基づい

て濃度設定値の補正値を計算することと理解でき、その内容は明らかであると主張する。 

(2) そこで、検討すると、「フレキシブルな濃度設定値」について、請求項１には、「前記

タイマー手段（２０）および前記確認手段（１０）に結合され、前記クロック信号、前記

ユーザー設定入力、および前記システムパラメータに基づいてフレキシブルな濃度設定値

を計算する前記処理手段（１０）」と記載されている。この記載から認識できることは、

「フレキシブルな濃度設定値」が、クロック信号、ユーザー設定入力、及びシステムパラ

メータに基づいて計算されるということだけである。 

 他の請求項をみても、洗浄装置の操作履歴に基づいて計算されること（請求項２）や、

連続的に更新されること（請求項３～６）が認識できる程度である。 

(3) 本願明細書（甲２）の発明の詳細な説明をみると、「フレキシブル」に関し、次の記載

がある。 

 ア 「本発明は、システムパラメータの同定に基づき、添加剤の注入を制御するための方法を提供する

ことにより、上述した問題を解消する。 

 本発明の原理による装置は、クロック信号を供給するタイマー、システムパラメータを確認するための

手段、システムパラメータに基づき設定値を決定するための処理能力、その設定値に基づきレギュレ

ータを制御するための信号を発生させる制御装置、及び添加剤の注入を制御するレギュレータを備え

ている。 

 本発明の一つの目的は、多くの様々な要因に基づいてユーザーが異なった設定値を選択できることによ

り、ユーザーにフレキシビリティを提供することである。本発明のその他の目的は、時間の関数とし

て添加剤設定値が確定されることである。さらに、本発明のその他の目的は、特定の工程への添加剤
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注入を、外部測定値に基づいて行うことである。」（４頁１９行～５頁２行） 

 イ 「本発明の好ましい実施形態は、洗浄装置用の、時間又はその他の要因により洗剤濃度設定値を制

御するための装置を提供する。本発明は、制御装置にマイクロプロセッサ及びクロックを付け加える

ことにより、洗剤制御装置のセンサ機能を強化する。本発明の洗剤濃度制御装置は、一日の異なった

時間または異なった作業内容に対し、異なった洗剤濃度設定値をプログラムすることにより、様々な

洗剤を扱い、洗浄品からさらに効果的に汚れを除去することができる。マイクロプロセッサが、導電

率センサー、サーミスタからの入力またはその他の入力を受けることにより、洗浄品から汚れを除去

する装置の効力が増加する。同様に、設定値の決定においてフレキシビリティを持たせることにより、

洗浄装置は、マイクロプロセッサにより継続的にまたは一日のうちのある一定時間により計算する場

合でもその他の方法により計算する場合でも最も効果的にプログラムすることができる。」（５頁下か

ら６行～６頁６行） 

(4) 「フレキシブル」あるいは「フレキシビリティ」の一般的な意味は、柔軟なさま、融

通のきくさま、柔軟性、融通性（広辞苑第５版）というものであり、クロック信号、ユー

ザ設定入力、システムパラメータとの用語は、いずれも柔軟性（融通性）とは直接結びつ

かない。 

  さらに、上記(3)の記載は、本願に係る発明がユーザーのニーズに応じた設定値を選択

できるという利便を与えること、並びに「フレキシブルな濃度設定値」が、クロック信号、

ユーザー設定入力、及びシステムパラメータに基づいて計算されることを意味する。 

 「フレキシブル」あるいは「フレキシビリティ」の一般的な意味を踏まえ、これらの記

載と請求項１をあわせ読めば、「フレキシブルな濃度設定値」とは、クロック信号、ユー

ザー設定入力及びシステムパラメータに基づいて計算される、柔軟性のある（融通性のあ

る）濃度設定値という程度の意味となり、「ユーザーが必要とする任意の濃度設定値」と

の違いを読み取ることはできない。 

  結局、請求項１における「フレキシブルな濃度設定値」との記載は、処理手段により

処理される「濃度設定値」が備えるべき性質を抽象的に表現したということ以上の内容を

もたない。 

(5) ところで、請求項に記載された技術的事項から一の発明が明確に把握できるためには、

当該発明の技術的課題を解決するために必要な事項が請求項に記載されることが必要で

ある。 

 上記(4)のとおり、「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」との記載では、技

術的課題を解決するために必要な事項が特定できないから、本願の請求項１の記載は、特

許を受けようとする発明を明確に規定したものということができず、特許法３６条６項２

号に違反する。 

(6) したがって、本願明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載について、「システムパラ

メータを用いたフレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」の構成が不明であり、請

求項１に係る発明の構成が明確であるとはいえないとした審決の判断は、是認することが
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できる。 

 

６．検討事項及び検討結果 

（１）検討事項１：「システムパラメータ」という用語の明確性について 

明細書で定義されていない「システムパラメータ」という用語に関し、その内容（種類）

が明細書において特定されていないにも拘わらず、発明が明確であるとした裁判所の判断

は妥当か。 

 

【検討結果（主な意見）】 

①明細書の記載及び請求人の主張を参酌しても、「システムパラメータ」が具体的に何を意

味しているのかが不明である。請求人は原告側準備書面において、システムパラメータが

ユーザ入力以外のシステム内部から入手するパラメータを含む旨主張しているが、本願明

細書等の記載に基づかない主張であり採用できない。 

②「システムパラメータ」の用語の解釈について、判決の結論には反対しないが、「システ

ムパラメータ」という用語の辞書的な意味に着目して不明確とはいえないと判断したもの

であり、出願時の技術常識に照らして、課題を解決するために必要な事項として明確に把

握できるか否かを重視して判断するべきではなかったか。 

 

（判決が「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」が不明確であるとしながら、「シ

ステムパラメータ」という用語は明確であると判断したことについて） 

①「システムパラメータ」は実際には様々なパラメータが想定可能であるところ、選択す

るシステムパラメータによって、添加剤濃度レベルの制御の仕方が異なるのであるから、

発明の詳細な説明中に「システムパラメータ」の定義が記載されていない以上、「フレキシ

ブルな濃度設定値を計算する処理手段」と同様、「システムパラメータ」も不明確であると

いう判断もあり得たのではないか。 

②判決が、本件発明において、技術課題を解決するために必要な事項が特定できないと判

断した原因は、「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」にあるのではなく、むし

ろ「システムパラメータ」の種類が明細書において、特定されていないことにあるのでは

ないかとの問題提起に対しては、先行技術と比較した発明の特徴点が前者にあるとして、

前者の明確性が後者より重視されたと考えれば、判決が前者を不明確、後者を明確と判断

したことは理解できるとの意見が多かった。 

 

（２）検討事項２：「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」という用語の明確性

について 

①「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」では、本件発明の技術的課題を解決

するために必要な事項を特定することができないため、結果として、発明が不明確である
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とした裁判所の判断は妥当か。 

②また、本件発明の特徴が、ある量の設定値を自由に制御できるようにした点にあるとみ

た場合、パラメータの具体例や、それを用いた具体的な濃度設定値の計算手段について子

細な開示を要求する必要はないのではないか。 

 

【検討結果（主な意見）】 

（①について） 

①クレーム中の「フレキシブル」という用語の意味が不明確であったために、特許を受け

ようとする発明全体が不明確であるという評価を受けたのではないかとの意見に対して、

「フレキシブル」という用語が仮にクレームに存在しなかったとしても、パラメータに基

づく制御が「異なった設定値を選択可能とすることによって、ユーザにフレキシビリティ

ーを提供する」という課題との関係で明確でないから、発明が明確でないとの結論は変わ

らなかったと思われる。 

②裁判所はクレームの記載ぶりから、本発明をソフトウエアの発明というよりは、ハード

ウエアの発明として捉え、発明が明確でないと判断したものと思われ、このような判断は

妥当である。一方、発明の詳細な説明を参酌すると、本発明はソフトウエアの発明と捉え

ることも可能であるが、その場合にもクレームの範囲がどこまで及ぶかが依然として不明

確であるから、課題を解決するために必要な事項が特定できないという理由で、本発明が

明確でないとの裁判所の判断は妥当である。 

③審査基準（第Ⅰ部第１章 ２．２．２．１（２）②）に記載されているように、引用発

明と本件発明との相違点に関連する構成は新規性・進歩性の判断に大きく影響するので、

明確性要件は厳格に問われるべきである。これを本事例についてみると、審査過程で提示

された同一出願人の引用文献（国際公開第 93／17611 号パンフレット）には、日付および

時間に応じて洗剤濃度の設定値を変化させるようにプログラム可能な洗剤調節器が開示

されており、この先行技術に対して、進歩性の観点から差異を出すためには、「システム

パラメータ」の種類を明細書で特定するか、「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理

手段」の具体的な内容を明細書に開示すべきであったが、十分になされていない。 

④「フレキシブル」という用語が請求項に加入された経緯は定かではないが、恐らく先行

技術との関係で付加されたものと想像され、発明の詳細な説明を参酌しても、当該用語に

ついて十分な開示がないことから、裁判所が明確性要件違反と判断したことは妥当である。 

⑤上記③④に対して、明確性要件と新規性・進歩性の要件とは混同すべきでなく、本件の

場合は、引用発明の「・・・に応じて洗剤濃度の設定値を変化させる」機能以上に、本件

発明の「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」に格別な特徴があるとは認めら

れないので、明確性要件違反ではなく、進歩性を否定すべきであったとの意見も出された。 

⑥審決及び判決が、本件発明を拒絶する根拠として、進歩性欠如ではなく、明確性要件違

反を選択した理由は、どの部分が本件発明の本質であるのかが把握できないという点が着
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目されていたためであろう。 

⑦クレームされた技術的範囲が広範であることに対する批判について、出願人は、そもそ

も自分の発明はそのような広範な発明であると認識しているので、問題ないのではないか

との意見も出されたが、これに対して、「フレキシブルな濃度設定値を計算する処理手段」

の具体的な構成は少なくとも発明の詳細な説明に開示しておくべきであり、具体的な開示

がない以上、本件発明は明確でないとした裁判所の判断は妥当である。 

 

（②について） 

①本事例では、明確性要件より、実施可能要件またはサポート要件の観点から、パラメー

タの具体例、及びそれを用いた場合の具体的な濃度設定値の制御手法についての子細な開

示が必要であるとする意見がある一方、裁判所が判示するように、当業者が技術常識を考

慮しても「フレキシブル」なという機能・特性を有する具体的なものを想起できないこと

から、明確性要件の観点からも、開示が十分でないとする意見も出された。 

②本件発明の特徴点が、例えば、おやすみタイマー付きのクーラー（例えば、マイコンを

用いて、外気温に応じて、設定温度を時間経過とともに制御する機能を有するクーラー）

に関する技術のように所望の設定値を制御可能にした点にあるとみれば、必ずしも、明細

書中で具体的にどのようなパラメータを用いて、どのように添加剤の濃度設定値を計算す

るかは、当業者が技術常識に基づいて容易に理解できることであるから、子細に明細書に

開示する必要はないとも考えられる。しかしながら、このように考えると、逆に本件発明

と従来技術との差異が主張しにくくなるということになろう。 

 

（３）その他 

①「システムパラメータ」等の構成が不明確なまま特許付与された場合、権利行使の段階

になって、予想外の構成が「システムパラメータ」に相当すると主張される恐れがあり、

第三者に対する影響が大きい。したがって、「システムパラメータ」の具体的な構成を請

求項において特定させてから権利付与すべきであり、判決の結論においても、結果として

権利付与がされなかったことは妥当である。 

② 本件特許の「システムパラメータ」という用語の定義が発明の詳細な説明でなされてい

ないため、権利化後に、本件発明の技術思想と全く異なるイ号物件が文言上は本件発明の

発明特定事項を全て充足するという不合理な結果を招来することになり、第三者に無用な

驚異を与え、ひいては社会的なコストアップとなる。したがって、本事例について結果と

して権利付与がされなかったことは妥当である。 

③本来、「システムパラメータ」の用語の定義を発明の詳細な説明に記載すべきところであ

るが、特に、本件のような外国出願の場合、クレームの用語の定義を明細書中に記載する

ことは、権利範囲が狭く解釈される恐れがあるため、殆んど行なわれていないのが実情で

ある。代理人としては悩ましいところである。 
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Ⅳ．検討結果の整理 

 以下、事例１～１１の検討結果を整理する。 

１．進歩性について 

事例１・３ 

相違点に係る構成の想到容易性及び効果の参酌について 
 審査基準によれば、「論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。」

とされ、論理づけの一例として「一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材

料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設

計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場

合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易

に想到することができたものと考えられる。」とされている1。 

しかし、引用文献に本件発明の課題が示唆されていない場合において、相違点に係る構

成を採用したことによる有利な効果などの進歩性の存在を推認できる根拠について十分な

検討を行わず、相違点に係る構成が、何通りか想定し得る課題解決手段のうちの１つであ

り、引用発明に適用する際に、それら解決手段のうち特定の１つを採用しなければならな

い特段の事情は認められないとの理由で、当該相違点に係る構成を採用することは容易で

あると判断することは、論理づけの検討が十分とはいえず、当事者の納得感を得ることは

できない。

この点については、事例１及び事例３が参考となる。 

事例１では、進歩性の判断手法において、本件発明と引用発明との相違点に係る構成へ

の容易想到性の判断及び相違点に係る効果の参酌のあり方について検討がなされた。 

 この事例では、裁判所は、押圧位置を脚部の中心からシフトさせるという技術思想がい

ずれの引用文献にも示唆されていないことを認めながらも、エアーマッサージ機における

施療凹部の両側面に設けられた脚用空気袋の最大圧迫部の位置が脚部の表側部分に接する

ように、当該側面に対して当該脚用空気袋を配置したという相違点に係る構成について、

脚部を空気袋で両側から挟みつけて押圧する態様は、（１）真横の中心から押圧する、（２）

脚部の裏側から押圧する、（３）脚部の表側から押圧する、の３通りしか想定できず、これ

らのうち特定の１つの態様を採用しなければならないという事情も存在しないことから、

表側から押圧する態様を選択して相違点に係る構成に想到することは容易であるとして本

件発明の進歩性を否定した。さらに、裁判所は、当該相違点に係る構成による効果、すな

わち、脚部が施療凹部に確実に収容されて施療効果が高まるという効果も当該構成から自

明な効果であるとした。これに対して、このような判断手法は事後分析的であり、課題が

まず存在し、当該課題に対する解決手段について試行錯誤を行うことによって発明が創出

されるという一連の過程を正当に評価するものではなく、かかる判断手法が定着すれば、

機械分野における大部分の発明が後知恵的な理由で拒絶されてしまうことになるとの懸念

                                                  
1審査基準 第Ⅱ部 第２章２．５ 
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が表明された。 

事例３では、裁判所は、引用例３にスペースの効率的な利用について記載も示唆もない

にもかかわらず、当該引用例から「エバポレータ 20 及びヒーターコア 17 とブロワーファ

ン 18 との配置は、収容スペースとの関係で適宜定め得る」という技術常識を認定した。そ

して、各ユニットを配置する際のスペースの有効活用が周知の技術課題であり、本件明細

書等に送風機ユニットをオフセット配置したものが従来技術として開示されていたという

事情に照らせば、何通りか想定される各ユニットの配置の中から、本件発明のような、「送

風機ユニットをオフセット配置するという、相違点に係る構成を選択することは当業者に

とって想到容易であると判断した。しかしながら、このような裁判所の判断手法について

も、事例１と同様に後知恵的な側面が否定できないことから、広範に適用されるべきでは

ないとの指摘がなされた。 

 いずれにせよ、相違点に係る構成への容易想到性が論理づけられ、かつ効果が相違点に

係る構成の採用による必然的なものに過ぎないのであれば、当該発明は進歩性なしと判断

することは問題がないのであるから、結局、相違点に係る構成へ想到することが容易であ

るとする根拠とその効果の評価を審決や判決で丁寧に説示することが当事者の納得感を得

るために重要なことといえる。

 

事例３ 

阻害要因について 

 阻害要因とは、引用発明の技術的前提が破綻してしまうとか、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理解できる場合、あるいは技術課題

の方向性が逆になるような引用発明どうしを組み合わせることが当業者におよそ想定でき

ないような要因をいうものである。 

事例３では、主引用発明がエアコンユニット等を左右対称に配置することを技術的前提

としている点が重要視された結果、主引用発明において、引用発明３に開示された「ブロ

ア」をオフセット配置するとの構成を採用することには阻害要因があるとみるべきである

との意見が大勢を占めた。すなわち、主引用発明は、エアコンユニット等を左右対称に配

置することで、自動車が左右いずれのハンドル式であっても、別々に設計する必要性を廃

したという発明であるから、たとえ、エアコンユニットの収容性の課題が周知であるとし

ても、引用発明３のオフセット配置を適用して、左右対称を崩さない程度にまで主引用発

明における「ブロア」を移動することまでは許容できても、左右対称配置という主引用発

明の大前提を崩してまで、オフセット配置を採用することが想到容易であるとする裁判所

の判断には、阻害要因の存在を軽視したものであり、大方の支持を得ることができなかっ

た。

その一方で、左右対称配置という技術的前提は主引用発明において必ずしも絶対的なも

のではなく、主引用発明は、車室内の占有容積を小さくすることを主眼としているから、
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スペースを有効利用するために、相違点に係るオフセットさせるという構成を採用するこ

とは容易であるとの具体的な説示をしておれば、左右対称配置という事項が阻害要因にな

る程のものではないという印象を与えることができたのではないかとの少数意見もあり、

ここでも審決及び判決における丁寧な説示が重要であることが理解できる。 

 

事例９ 
医薬化合物としての多形結晶に関する発明の進歩性について 

医薬分野では、従来から医薬化合物には結晶多形の存在が知られており、結晶形が異な

れば溶解速度や熱力学的安定性、融点等が異なり、それらの物性が医薬としての効能に大

きな影響を与えることから、医薬化合物の製剤設計において、結晶多形の存在を考慮する

ことはきわめて重要な事項である。そのため、近年多形結晶に関する進歩性の判断基準が

注目されている。多形結晶に関する発明の進歩性は、当該多形結晶を作成する際の、結晶

化方法そのものの特殊性・困難性、医薬化合物としての顕著な効果等で総合的に判断され

るのであり、後から追加のデータを提出することの困難性を考慮すると、出願人（代理人）

としては、出願当初の明細書にこれらの事項を積極的に盛り込んでおくことが重要となる。 

事例９では、抗嘔吐剤の有効成分として用いられる、公知の特定化合物（タキキニン受

容体拮抗化合物）の新規な結晶多形に関する発明の進歩性について意見交換が行われたと

ころ、結晶多形の存否は実験を経なければ分からないため、新規な結晶多形を提供できさ

えすれば、そのまま進歩性が認められるべきであるとの意見も出されたが、これに対して

は否定的な見解が多かった。結局、進歩性が認められるためには、発明の詳細な説明で、

新規な多形結晶が「特殊な結晶化手法で得られること（当業者がごく普通に試みるような

方法、条件によって得ることができないこと）」又は「通常では予想できない顕著な効果を

有すること」が示されなければならず、この「顕著な効果」については、自由エネルギー

差という物性値で製剤上の効果を予測することは当業者といえども困難であるから、製剤

上の優位性の程度を直接明細書等で開示することが望ましいとの結論に至った。 
一方、実験をしてみなければ特定化合物に結晶多形が存在するかは一般的に不明であり、

結晶多形を得ることが非常に困難であっても、一度結晶が得られれば、それを種結晶とし

て利用すれば以後の特定結晶の製造はきわめて容易となり、明細書等に開示された結晶多

形の製造方法に関する記載から、当該結晶多形に容易に想到し得たという印象を与え易く、

後知恵的に進歩性が否定されるのではないかとの意見が出された。これに対して、結晶多

形の存在が当業者に知られており、当業者がごく普通に試みるような結晶化手法で作成し

たものが本件結晶というのであれば、進歩性は否定されるべきである。 

 

２．記載要件について 

事例２・１１ 

明確性要件 
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 審査基準によれば、発明の把握は請求項に記載された、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（以下「発明特定事項」という。）に基づいて

行われることを基本としつつ、発明の詳細な説明等の記載をも考慮して行われるところ2、

発明特定事項が、（ア）どのような技術的意味を有するのかが理解できない場合や、（イ）

不明確であるために発明に属する具体的な事物の範囲（以下「発明の範囲」という。）が明

確でない場合には、新規性・進歩性等の特許要件についての判断の前提となる発明の把握

や特許発明の技術的範囲が不明確となり、特許請求の範囲の記載が明確性要件を満たさな

いことになる。 

事例２が上記（ア）の例に該当する。 

事例２では、請求項に数式が記載されており、発明の詳細な説明には当該数式を誘導し

た過程、及びその数式の数値範囲を定めた理由等（実験結果から求めた場合も含む）につ

いて開示がなく、かつ、出願時の技術常識を考慮しても、その技術的意味を理解すること

できないことから明確性要件違反とされた。 

審決及び判決は、管状部材の接合端面を他の管状部材と接合する方法に関する発明につ

いて、管状部材の外周面と接合端面とのなす角の上限値及び下限値を規定した数式が請求

項に記載されているところ、当該数式は、発明の詳細な説明に開示されたＭＦＲ＝２及び

１４の材料についての実験結果のみから表計算ソフトによって算出された近似式に過ぎな

かったという事情を考慮し、明細書等或いは提出された実験成績証明書、技術常識を勘案

しても当該数式の技術的意味を理解することはできないとの理由で明確性要件を満たさな

いと判断した。これに対して、実験による離散的なデータに基づいて、連続した範囲を数

式により特定して請求項を記載する場合であっても、各データ間における効果発現が技術

常識を考慮すれば当業者にとって理解可能であれば、数式の技術的意味を明らかにするこ

とが要求されるわけではないが、本件のようにＭＦＲについて何ら限定されていない数式

を請求項に記載した場合には、その技術的意味の提示は求められてしかるべきとの意見が

大勢であった。 

 特殊パラメータともいえる数式によって技術的範囲を特定しようとする本事例のような

発明の場合、数式の導出過程或いはその数式の技術的意味を発明の詳細な説明において明

らかにできない場合には、少なくとも当該技術的範囲における効果の発現を裏付けるに十

分な実験データの開示が求められると理解すべきである。 

一方、事例１１が上記（イ）の例に該当する。 

 事例１１では、発明特定事項である「システムパラメータ」及び「システムパラメータ

に基づいてフレキシブルな濃度設定値を計算する前記処理手段」の解釈が問題とされた。

裁判所は、前者については具体的にどのようなパラメータが想定されるかは技術常識から

把握可能であり明確であるとしたものの、後者については処理手段や計算方法が具体的に

開示されていないことから技術的課題を解決するために必要な手段が特定できないとし、

                                                  
2審査基準 第Ⅰ部 第１章 ２．２．２（３） 
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本件発明は不明確であると判示した。この判断については概ね支持を得たが、発明の特徴

点が、時間経過とともに添加剤濃度を所望の設定値に制御可能にした点にある場合、明細

書中で具体的にどのようなシステムパラメータを用いて、どのように添加剤の濃度設定値

を計算するかについて仔細に開示しなくても差し支えないとの意見も出された。 

これに対しては、「システムパラメータ」及び「フレキシブルな濃度設定値を計算する

前記処理手段」は、審査段階で提示された引用発明（時間に応じて洗剤濃度の設定値を変

化させるようにプログラム可能な洗剤調節器に関する発明）との相違点に係る構成である

ため、より厳格な明確性が求められるのみならず、サポート要件や実施可能要件の観点か

らも明細書等における具体的な開示が必要とされるとの意見が出された。 

この事例が示すように、引用発明との相違点に直接関係する発明特定事項に対しては、

当該発明特定事項の明確性がより厳格に問われることがある点に留意すべきである。 

 

事例４ 

実施可能要件 

実施可能要件の判断の前提となる発明特定事項の解釈 

 実施可能要件における「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載した

ものであること。」の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施を意味し、「その実施を

することができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあってはその物を作ることが

でき、かつ、その物を使用できることとされている3。また、実施可能要件が充足されるこ

との前提条件として、一請求項から発明が把握できなければならないことが求められるこ

とから4、発明特定事項の解釈が実施可能要件についての判断の結論に大きな影響を与える

こととなる。 

 アルカリ土類金属Ｍを含む特定の組成式の原料を焼成して得られた高輝度長残光性畜光

材料に関する発明の実施可能要件が争点となった事例４では、実施可能要件についての判

断の前提として、「高輝度長残光性」という発明特定事項の解釈について議論が行われた。 

 本事例では、裁判所は、Ｍが「Ｓｒ以外のアルカリ土類金属」である態様について、発

明の詳細な説明の記載や出願時の技術常識を考慮しても、ＭがＳｒ単独である実施例と「同

等の効果」が得られることが当業者に理解できないから、実施可能要件を満たさないと判

断した。この判断において、裁判所は、発明特定事項である「高輝度長残光性」の意味を、

発明の詳細な説明の一部の記載を参酌して、『「長残光性」とは、１０時間以上の実用し得

る輝度を有することを意味し、「高輝度」とは、上記の長残光性を実現するのに十分高い初

期輝度を有することを意味する』と解釈した上で、「同等の効果」とは、Ｓｒを単独で用い

た場合と同等であり、単に比較例として示された従来の蓄光材料を上回る程度のものでは

ないと認定した。この認定に際しては、出願人が明細書の【００２４】の実施例１を「参

                                                  
3審査基準 第Ⅰ部 第１章 ３．２（３）（４） 
4審査基準 第Ⅰ部 第１章 ３．２．１（２）① 
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考例」と補正したという出願経緯も考慮されている。 

これに対して、リパーゼ判決5のように、請求項の記載が不明瞭である場合に、新規性・

進歩性の判断にあたって発明の詳細な説明の記載が参酌されるのであればともかく、実施

可能要件違反で本事例のように明細書の記載が参酌されることに疑問が呈されたが、実施

可能要件を判断するには、発明を把握することが前提であることは、「高輝度長残光性」の

程度が一義的に理解できない以上、発明の詳細な説明の記載を参酌することは当然との意

見が大勢であった。また、本事例では、出願人が先行技術を参酌して、自ら「単なる蓄光

性の向上」が目的ではなく、高輝度・長残光性が目的であると主張している経緯もあり、

裁判所の判断は妥当であるとの意見で概ね一致した。 

 

事例５ 

実施可能要件 

達成すべき結果による物の特定を含む発明 

請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、明細書等に特定の実施の形態の

みが実施可能に記載されている場合であって、請求項に係る発明に含まれる他の部分につ

いてはその実施をすることができないとする十分な理由があるときは、実施可能要件違反

となる6。また、願望・目標でもっぱら特定された発明は、そのことのみで拒絶されること

はないが、少なくとも、そのような願望・目的が実現できるものを、どのように製造すれ

ばよいのかが明細書等において十分開示されている必要がある。 
 事例５では、低温時にノズルの先端から容易に押し出すことができる程度にずり応力τ

が小さく、かつ、比較的高温下において垂直面に適用した場合でも垂れない程度に貯蔵弾

性率Ｇ’が大きいという互いに背反する性質を兼ね備えるという、接着剤として望ましい

性質で特定された発明の実施可能要件について意見交換が行われた。 

審決及び判決は、明細書等には、様々な材料の添加量や重合開始剤の添加方法に関し、

数値として「好ましい範囲」は記載されているが、当該数値とずり応力や貯蔵弾性率との

関係が明確に記載されていないこと、上記背反する性質を有する水性接着剤を作成した実

施例は、ある特定のパラメータについてのある特定の数値範囲の組み合わせに限られてい

ること等の理由から、実施可能要件を満たさないと判断した。 
 これに対して、本件発明の水性接着剤は、発明特定事項として互いに背反する特性を備

えているため、普通の方法（公知の可塑剤を含まないシード重合により得られる酢酸ビニ

ル樹脂系エマルジョンを製造する方法）では得ることができないものである。したがって、

ある特定の実施例の開示のみによっては、本件発明に係る水性接着剤をどのようにして製

造することができるのか当業者には理解できないとした審決及び判決の判断は妥当である

との結論に至った。 
                                                  
5最（二小）判平成 3・3・8民集４５巻３号１２３頁 
6審査基準 第Ⅰ部 第１章３．２．２．２（４） 
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事例１０ 

実施可能要件 

発明の詳細な説明に記載されていない問題の取扱い 

発明の詳細な説明に記載されていない問題（欠点）を取り上げて、その問題が解決できな

いことを理由に実施可能要件を満たさないとする判断手法は、当事者の納得感を得にくい

面がある。したがって、審決では、その問題を解決することが発明の実施に大きな影響を

与える致命的なものか否かについて慎重に検討すべきである。 

また、実施可能要件を、本件発明が課題を解決することができることが理解できるよう

に発明の詳細な説明が記載されているかという観点から判断する場合には、課題の認定次

第で結論が全く異なる可能性があることから、審査・審判では、当該課題の認定の根拠と

なった引用例等を提示しつつ、発明の詳細な説明に記載された課題以外の課題をどのよう

に認定したのかを丁寧に説示することが望ましい。 

以上の検討結果が得られたのが事例１０である。 

 この事例では、複数の視聴者に対して、広告コンテンツや番組コンテンツ等の複数種類

のデジタルコンテンツを、その提供元の意図を反映した再生ルールで、再生できるような

デジタルコンテンツの配信方法に関する発明について、実施可能要件が満たされるかが論

点となった。審決及び判決は、発明の詳細な説明に記載されていない課題、すなわち、複

数のデジタルコンテンツと制御プログラムを１つの時間帯に多重配信し、当該複数のデジ

タルコンテンツを、１つの時間帯に視聴者に違和感を覚えさせることなく再生するという

課題、を認定した上で、当該課題の解決策を開示していない本件明細書は、明細書に記載

したとおりの課題（コンテンツ提供者が望む再生内容とすること）すら解決できるように

記載されていないから、実施可能要件違反であると判断した。この判断に対し、（１）審判

決が、発明の詳細な説明に記載されていない問題を取り上げ、この問題の解決が本件発明

を実施するために必須であるとした点、（２）タイムラグが想定されないアナログ放送技術

を本件発明の前提技術と捉えたため、デジタル放送の分野で敢えて取り上げる必要性が乏

しい「タイムラグ」の問題をことさらに重視した点、を疑問視する意見が多かった。 

なお、本件は、原告（請求人）が、審決が問題視した「タイムラグ」の問題を付随的技

術事項であるとして反論したが、容れられず請求棄却とされた事件であったが、原告が「タ

イムラグ」の問題を解決することは、本件発明では必須ではないこと、又は、仮に必須で

あったとしても、技術常識上、当該「タイムラグ」はユーザが視認できない程度の短い時

間に過ぎないことを十分に主張立証できていたのであれば、結論は異なっていたかもしれ

ない事例ともいえる。

 

事例８ 

医薬発明におけるサポート要件 

 審査基準は、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲にまで、発明の
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詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合を、サポート要

件違反の一類型としている。さらに、医薬発明については、このような類型に該当する具

体的事例として、請求項に成分Ａを有効成分として含有する制吐剤が記載されているが、

発明の詳細な説明には、薬理試験方法及び薬理データについて記載がなく、しかも、成分

Ａが制吐剤として有効であることが出願時の技術常識からも推認可能といえない場合が例

示されている。

事例８では、薬剤の投与量、投与時間、適用疾患を発明特定事項に含む薬剤に関する発

明について、特定した数値範囲での投与により、従来よりも短時間投与で、安全に効果を

発揮できる点で進歩性を主張した。本事例の場合、サポート要件を充足するためには、従

来技術と具体的なデータ開示を組み合わせることにより、タキソールの投与（注入）時間

が３時間であって、タキソールの投与量が 175mg／m2 を超えるものにおいて、卵巣癌以外

の固形癌及び白血病の患者に対する有効性や安全性を当業者が理解できる開示がされてい

なければならないとの意見で概ね一致した。また、本事例の場合、投与量が 135 mg／m2－

175 mg／m2 の数値範囲である先行技術が存在し、これを回避するために 175 mg／m2 を超え

る投与量という数値範囲の重要性が増したという個別事情が、サポート要件の適用が厳格

になされた一つの要因であると考えられるが、いずれにせよ、従来の常識とは異なる投与

量、及び投与時間に発明としての特徴があると認められる以上、その投与量及び投与時間

で十分安全であることを具体的なデータで示すことがサポート要件を満足するために特に

重要である。このように、投与量、投与時間、及び適用疾患で特定された薬剤に関する発

明については、それら発明特定事項の数値範囲に技術的意義がある場合には、サポート要

件を満たすためには、技術的意義（例えば発明特定事項の数値範囲で有効性が高いこと）

を立証可能な実験データの開示が求められる。

 また、本事例では、医薬用途発明一般に関し、有効性を立証するための記載の程度につ

いて検討が及んだ。薬理試験系として、通常は臨床試験データのような厳格なデータの提

出が求められるわけではなく、治療効果を見ることができる動物実験データで十分との意

見が多かった。また、「薬理データと同視することのできる程度の記載」については、平成

１３年（行ケ）第９９号において「当業者が医薬用途があるとする化学物質がどのような

薬効を有しているかを理解し、どのように使用すれば目的とする薬効が得られるかを理解

することのできるような記載」と定義されているものの、どの程度の記載であれば十分か

について明確な判断基準を与える判例は発見できなかった。少なくとも有効成分と薬効と

を繋ぐ何らかのメカニズムが発明の詳細な説明に記載されているか、技術常識から把握で

き、そのメカニズムに作用すること及びその程度を当業者が理解できるような記載があれ

ばよく、直接治療効果を確認していなくても、試験管内実験（インビトロ）のデータのみ

でも十分ではないかとの意見で概ね一致した。
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３．バイオ分野における留意点 

事例６、７ 

機能的な構成から特定されたバイオ関連発明の記載要件について 

 実施可能要件を満たすためには、特許請求の範囲記載の構成を満たすすべてについて有

用性が明らかであり、すべてについて過度な実験なく実施できるように開示する必要があ

るが、機能的な構成から特定された発明では、特に厳格に適用される。 
 事例６では、機能的な構成から特定されたハイブリダイズクレームのうち、５０余りの

実施例でサポートされた部分を除く残りのクレーム部分について、その有用性、すなわち、

「標的核酸に特異的にハイブリダイズする能力（明白な識別性）」を有しているとは認めら

れないことを理由に実施可能要件を満たさないと判断された。また、特許請求の範囲に記

載された発明は、明細書等に開示された有用性を有する核酸分子のみならず、有用性を有

しない核酸分子をも包含するものであるから、発明の詳細な説明に記載された発明を超え

るものを記載していることとなり、サポート要件を満たさないと判断された。これらの判

断は概ね支持を得た。 
 事例７では、実施可能要件の前提問題として、特許請求の範囲で用いられた「エピトー

プを含む」との用語の解釈が問題とされた。審判合議体及び裁判所では、一貫してこの用

語が抗原の構造を限定する語として解釈すべきであり、すべてのエピトープを特定して本

件発明を実施するためには過度な実験が必要であることから、すべてのエピトープが特定

されていることが、実施可能要件を充足するために必要と判断された。一方、「ある特定の

抗体に結合されるエピトープ」との用語を用いたクレーム、例えば、「（特定の）抗体Ｘに

結合されるエピトープに結合する抗体」というクレームのように必ずしもエピトープの構

造を特定しなくても許容される審査実務は、エピトープの特定の容易性で判断するとの本

件判示に沿うものであるとの意見に異論は出なかった。 
 ところで、審査基準では、実施可能要件を満たすためには、明細書等に記載した事項、

及び「出願時の技術常識」に基づき、当業者が、請求項に係る発明を実施することができ

る程度に発明の詳細な説明を記載しなければならないとされている。また、一の請求項か

ら発明が明確に把握できることが、この要件を満たすための前提条件とされている。さら

に、サポート要件を満たすためには、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発

明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであ

ってはならない。 

事例６及び事例７の上記検討結果から、これらの記載要件（実施可能要件、明確性要件、

サポート要件）についての上記の基本的な考え方が、バイオ関連発明、特に遺伝子工学関

連の発明についても等しく適用されることが理解される。そして、この点は、機能的な構

成から特定されることが多い遺伝子関連発明においては特に問題となるところである。 

現在の審査基準でクレームの記載の仕方として例示されている「ハイブリダイズクレーム」

のような機能的な構成から特定された発明は、その機能について実験で確認する必要があ
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り，実施可能要件等との関係で問題はないのかとの指摘がなされた。この点に関し、高い

相同性を有しているＤＮＡがコードするタンパクの多くは「同じ活性」を本来的に有する

と考えられることから、発明保護の必要性と技術開示とのバランスを考慮して実施可能要

件等が判断されることもあり得るとの意見が出された。 

また、「抗原Ｘに結合する抗体」クレームの場合，明細書の開示のみでは当業者が過度な

実験なしには容易に製造できないような特殊な抗体も文言上含み得るため、このようなク

レームを許容することに問題はないのかとの指摘に対しては，製造困難な抗体が本件発明

に含まれることが明細書に明記されている場合には実施可能要件の拒絶理由を通知する一

方、明記されていない場合には、クレームは，そのような抗体を含まないと解して許容す

るという実務がなされているとの指摘がなされた。この実務については，文言上特許請求

の範囲に含まれるが容易には製造できない抗体について、特許権者が権利行使の段階にな

って技術的範囲に含まれると主張することも考えられることから、侵害訴訟の場でクレー

ム解釈が問題となる可能性があるとの認識が示された。いずれにせよ、バイオ分野におけ

る機能的な構成から特定された発明の技術的範囲について統一的な考え方を示す裁判例が

未だ存在しないことから、今後の判例の蓄積が待たれるところである。 
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