
 

［附属書 D］ 

 

「特許・実用新案審査基準」 審判決例集 

 

 

 



本審判決例集は、様々な技術分野における具体の事案について、「特許・実用

新案審査基準」の当てはめを検討する際の参考資料として審査官や制度ユーザ

ーに提供されるものである。各審判決例における判示内容は、事実関係や当事

者の主張が異なる事案に対し、そのまま当てはまるものではなく、必ずしも一

般化できるものではないことに留意されたい。また、各審判決例の内容を精確

に理解するためには、審判決全文を検討する必要があることにも留意されたい。 

 本審判決例集は、以下に関する審判決例を掲載している。 

 

1. 審査総論 

2. 記載要件 

3. 発明該当性及び産業上の利用可能性 

4. 新規性・進歩性 

5. その他の特許要件 

6. 補正 

7. 優先権 

8. 特殊な出願 

9. 実用新案 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
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1. 「審査総論」に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

11 
審査、審判の進め方につい

て 

1 

 

知財高判平成17年10月26日 

（平成17年（行ケ）第10199号） 

第I部第2章第5節 

3.(2)及び(3) 

2 

 

知財高判平成18年5月31日 

（平成17年（行ケ）第10710号） 

3 

 

知財高判平成18年12月20日 

（平成18年（行ケ）第10102号） 

4 

 

知財高判平成18年12月27日 

（平成18年（行ケ）第10262号） 

5 

 

知財高判平成20年6月16日 

（平成19年（行ケ）第10244号） 

6 

 

知財高判平成21年9月16日 

（平成20年（行ケ）第10433号） 

7 

 

知財高判平成22年11月30日 

（平成22年（行ケ）第10124号） 

8 

 

知財高判平成24年10月17日 

（平成24年（行ケ）第10056号） 

9 

 

知財高判平成26年12月18日 

（平成26年（行ケ）第10102号） 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
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(11)-1 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、周知技術 

 

１．書誌的事項 

事件 「インク容器」（査定不服審判） 

知財高判平成17年10月26日（平成17年（行ケ）第10199号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-337446号（特開2002-192753号公報） 

分類 B41J 2/175 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項、第150条第1項、同条第5項、第153条第2項、第159条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の経緯 

平成14年9月9日 : 手続補正（下記「特許請求の範囲」を参照） 

平成14年12月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-24965号） 

平成16年3月29日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 なお、審決では、職権証拠調（第150条第1項）によって発見された文献（甲6～甲8）を、周知技術

として引用し、本願発明の進歩性を否定している。 

 

（２）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】印刷装置に装着されるインク容器であって， 

 前記インク容器に関連する複数の所定情報を格納すると共にシーケンシャルに１ビット単位にてア

クセスされる記憶装置を備え， 

 前記記憶装置は，前記インク容器の使用に伴い更新されないデータを複数記憶すると共に，前記各

データの記憶に必要な最小限のビット数のデータサイズで記憶する第１の記憶領域と，前記インク容

器の使用に伴い更新されるデータを記憶すると共に，各データを８ビットの整数倍のデータサイズで

記憶する第２の記憶領域とを備えるインク容器。 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明は，特開平２－２７９３４４号公報（甲４。以下「引用刊行物」という。）記載の発明（以

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/009313_hanrei.pdf
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下「引用発明」という。）及び周知技術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… 

判決 

原告の主張 

 (1) 審決は，職権証拠調によって発見された

文献（甲６～甲８）を，周知技術の名の下で引用

して，本願発明の進歩性を否定し，審判請求を不

成立としたが，審判請求人に適切な攻撃防御の機

会が与えられておらず，審判には，手続上の瑕疵

がある。 

 すなわち，特許法は，審判手続において職権証

拠調（同法１５０条１項）を行った場合には，そ

の結果を当事者に通知し，相当の期間を指定し

て，意見を申し立てる機会を与えなければならな

い（同条５項）と規定しており，職権証拠調を 

行った場合には，審判請求人に対して攻撃防御の

機会を与えなければならない。本件審判において

は，審判請求人である原告が知らない間に請求人

に不利な証拠を集めたにもかかわらず，審判請求

人に適切な攻撃防御の機会を与えていない。 

 (2) 審判は，審理を尽くしておらず，審判に

は手続上の瑕疵がある。 

 本件審判手続においては，審判理由補充書の提

出の後，審判請求人に対して審理に関与する機会

を与えることなく審決がなされたため，本願発明

の特徴部分を看過した空虚な審理が行われてい

る。 

被告の主張 

 (1) 原告は，審決が周知技術として引用した甲

６～甲８について職権証拠調を行ったにもかかわ

らず，原告に対して攻撃防御の機会を与えていな

い違法がある旨主張する。 

 しかし、周知技術とは，当業者であれば当然知

っているべきものであって，その例を事前に通知

することなく，審決時に新たに例示することは手

続違背とならない（東京高裁平成１４年１１月１

２日判決（平成１３年（行ケ）第３２２号），東京

高裁平成１６年８月２４日判決（平成１３年（行

ケ）第５４９号）参照）。 

 なお，周知例を審決で示すことは，証拠調とは

別異のことがらである。審判において，新規な引

用例に基づく拒絶理由を発見したときは，拒絶の

理由を通知（特許法１５９条２項が準用する同法

５０条）するが，これは証拠調とは異なる。原告

の主張に従えば，拒絶理由通知と，職権証拠調結

果通知の双方を通知しなければならないというこ

とになり，不合理である。 

 (2) 原告は，審判は審理を尽くしておらず，「当

事者の関与の下での専門行政庁による慎重な審理

判断を受ける権利」という出願人の重大な権利が

害されたと主張する。 

 しかし，引用発明において，各相違点に関する

本願発明の構成を採用することが，周知技術に基

づいて，当業者が容易に想到し得た事項であるこ

とは，前述したとおりであり，原告の主張は失当

である。 

裁判所の判断 

 (1) 原告は，審決には，職権証拠調によって発見された文献（甲６～甲８）について，審判請求

人に適切な攻撃防御の機会を与えなかった手続上の瑕疵がある旨主張する。 

 しかし，審決が引用した甲６～甲８の文献は，いずれも周知技術であることを示すものとして例示

されているにすぎないものであり、周知技術であることを示すものとして文献を引用したことをとら
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えて，職権で証拠調をしたことに当たるとすることはできないから、同文献について審判請求人に意

見を述べる機会を与えなかったからといって，特許法１５０条５項の手続違反があるということはで

きない。原告の主張は採用できない。 

 (2)…原告は，本件審判手続では，審判理由補充書の提出の後，審判請求人に対して審理に関与す

る機会を与えることなく審決がなされたため，本件審判手続では，本願発明の特徴部分について誤認

したまま空虚な審理が行われている旨を主張する。 

 …特許法には，拒絶査定不服審判において，職権で証拠調又は証拠保全をしたとき（同法１５０条

５項），当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したとき（同法１５３条２項），査定の理

由と異なる拒絶の理由を発見した場合（同法１５９条２項）に，審理の結果について，審判請求人に

意見を述べる機会を与えるべきことが規定されているが，これら以外の場合において，審判理由補充

書の提出の後に，必ず，審判請求人に対し，意見を述べる機会を与えねばならないとする規定は存在

しない。本件審判手続において，上記の意見を述べる機会を与えねばならない場合に相当する審理が

なされたと認めることはできないから，本件審判の手続に瑕疵があったということはできない。した

がって，審判手続に瑕疵があるとの主張を前提に，審決が本願発明の特徴部分を看過している旨をい

う原告の主張は到底採用できない。 
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(11)-2 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、主引用発明 

 

１．書誌的事項 

事件 「携帯電話を通じた広告方法」（査定不服審判） 

知財高判平成18年5月31日（平成17年（行ケ）第10710号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-290290号（特開2002-118656号公報） 

分類 H04M 3/42 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、清水知惠子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

 拒絶査定では、特開平１１－６９０２４号公報(下記 3.における甲６)、特開平１１－８８５２１号

公報(同甲７)、特開２０００－２０６９１６号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により特許を受

けることができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されること

なく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、拒絶査定で引用された特開平１１－８８５２１号公報（上記甲７）及び新たに特開

平５－２６０１８５号公報、特開平９－２６１１６９号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により

特許を受けることができないと判断された。 

 

（２）手続の経緯 

平成15年5月20日 ： 拒絶査定 

平成15年6月23日 ： 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-11597号) 

平成17年8月18日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

審決の理由は，以下のとおりであるが，要するに，本願発明は，刊行物（特開平１１－８８５２１

号公報，甲７）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知の技術に基づいて当業者が

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/033111_hanrei.pdf
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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，というものである。 

判決 

原告の主張 

…審決は，拒絶査定の理由とされた引用文献１

とは異なる文献を刊行物として引用し，本願発明

の容易想到性を肯定したものであり，特許法１５

９条２項にいう「拒絶査定不服審判において査定

の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当

たり，同項の準用する同法５０条本文により，新

たな拒絶理由を通知しなければならないもので

あった。 

…なお，審決で引用された刊行物は，拒絶理由

通知中でも引用されているものの，そこでは，本

願発明（請求項１）に関してではなく，本願の請

求項２及び３に関し，「広告情報として，複数の

ものを表示し，ユーザが選択可能にすることは，

周知の事項である」ことを示す文献として引用さ

れたものにすぎず，審決にいう「受信側の携帯電

話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に受

信側に対し通話時に予め依頼された広告を表示

するようにする携帯電話機を通じた広告方法」を

示す文献として引用されたものではない。 

被告の主張 

審決の引用する刊行物は，拒絶理由通知書に引

用文献２として引用されたものであり，拒絶査定

における拒絶理由は，「請求項１～６にかかる発明

は，引用文献１～３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。」というものである。したがって，審決は，拒

絶査定と異なる理由に基づいてされたものではな

い。 

原告は，審決の引用する刊行物は，本願の請求

項２及び３にかかる発明に対して引用されたもの

であり，本願発明（請求項１）に対して引用され

たものではない，と主張する。しかし，…拒絶理

由通知後の補正により，請求項１に「該広告情報

の受信が許可されているかを判断するようにし

た」点が追加されたのであるが，これは，補正前

の請求項２に記載されていた「受信側で選択許可

されたものを表示する」という点を表現を変えて

追加したものである。このように，本願発明は，

補正前の請求項２に記載されていた事項を取り込

んだものであり，補正前の請求項２に対しては，

拒絶理由通知において，審決の引用する刊行物と

同じ文献が引用されていたのであるから，本願発

明に対しても，同文献が引用されていたというべ

きである。 

裁判所の判断 

(2)…拒絶査定は，拒絶理由通知における理由を引用したものであるところ，拒絶理由通知では，請

求項１（本願発明）の関係で，「引用文献１」として特開平１１－０６９０２４号公報（甲６）が引

用されているにとどまり，審決で刊行物として引用されている特開平１１－０８８５２１号公報（甲

７）は，「引用文献２」として，請求項２及び３の関係で引用されているにすぎない。 

したがって，本願発明との関係では，審決で引用されている刊行物は，拒絶理由通知及び拒絶査定

においては引用されておらず，審決において初めて引用されたものであるから，審決は，本願発明に

ついて，拒絶査定とは異なる理由により容易想到性の判断をしたものであり，特許法１５９条２項に

いう「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるというべ
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きである。 

また，実質的にみても，拒絶理由通知において，引用文献２に開示された事項として指摘されてい

るのは，「広告情報として，複数のものを表示し，ユーザが選択可能にすることは，周知の事項であ

る」というものであり，同通知を受けた特許出願人（原告）が，本願発明に関して，審決が認定した

ような引用発明（受信側の携帯電話機の表示画面を広告媒体とし，該表示画面に受信側に対し通話時

に予め依頼された広告を表示するようにする携帯電話機を通じた広告方法。）が開示されていること

を想起させる余地のないものであるから，特許出願人は，この点に関して意見書の提出等の手段を講

ずる機会を実質的にも得られなかったものである。したがって，審判手続において，上記の点に関す

る新たな拒絶の理由を通知しない限り，特許出願人は，上記の点に関して反論の機会を与えられない

まま審決を受けることを余儀なくされるものであり，これが特許出願人の防御の機会を不当に奪うも

のとなることは明らかである。 

本件の審判手続においては，特許出願人に対して新たな拒絶の理由を通知することなく，審判請求

は成り立たないとの審決をしたものであるから，特許法１５９条２項の準用する同法５０条本文の規

定に違反するというべきである。 
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(11)-3 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、周知技術 

 

１．書誌的事項 

事件 「シート張力調整方法、シート張力調整装置およびシートロール用巻芯」(査定不服審

判) 

知財高判平成18年12月20日（平成18年（行ケ）第10102号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-330836号（特開平10-167533号公報） 

分類 B65H 23/182 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

拒絶査定では、実公平１－３６８３２号公報（刊行物１。下記 3.における引用発明１が記載された

刊行物）及び登録実用新案第３０３１１４８号公報（刊行物２。下記 3.における引用発明２が記載さ

れた刊行物。）が引用され、第 29条第 2項の規定により特許を受けることができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正を

したところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、拒絶査定で引用された実公平１－３６８３２号公報（上記刊行物１）、登録実用新案

第３０３１１４８号公報（上記刊行物２）及び新たに実願平３－５０３５４号（実開平４－１３５５４

６号）のマイクロフィルム（下記3.における甲３）が引用され、第29条第2項の規定により、特許出願

の際独立して特許を受けることができないものであると判断された。          

 

（２）手続の経緯 

平成17年4月20日 ： 拒絶査定 

平成17年5月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-10030号） 

平成17年6月27日 ： 特許請求の範囲及び明細書並びに審判請求書の手続補正 

平成18年1月25日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/928/033928_hanrei.pdf
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審決（判決より抜粋） 

 審決は，…本願補正は限定的減縮を目的とするものに該当するとした上で，本願補正発明は，いわ

ゆる独立特許要件としての進歩性を有しないとして本願補正を却下し，その上で，本願発明の進歩性

を否定した。 

 

判決 

原告の主張 

 審決は，引用発明１，２及び審決で初めて引用

した甲３に基づいて本願補正発明の進歩性を否

定しているが，審決では，引用発明２の公知技術

としての位置づけが拒絶理由通知書(甲４)と相

違しており，甲３を公知例として適用している。

原告は，甲３発明について意見を述べる機会もな

く，補正の機会も与えられなかったのであるか

ら，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の

規定に違反するものであり，審決の結論に影響を

及ぼすものであることは明らかである。したがっ

て，審決は取消しを免れない。 

 

被告の主張 

 進歩性の判断に当たっては，前提として周知技

術，慣用技術等を考慮して刊行物に記載される発

明と対比判断されることが当然である。…審決は，

本願補正発明と引用発明１とを比較して，相違点

が存在することを認めた上で，この相違点は，引

用発明２及び周知技術を適用すれば容易に発明を

することができたものであると判断したものであ

って，拒絶査定の理由と異なる理由で審決したも

のではない。審決において提示した実願平３－５

０３５４号（実開平４－１３５５４６号）のマイ

クロフィルム（甲３）は，新たな刊行物として引

用したものではなく，周知技術を説明するために

例示した一例示文献にすぎない。 

裁判所の判断 

被告も指摘しているとおり，周知技術は，その技術分野において一般的に知られ，当業者であれば

当然知っているべき技術をいうにすぎないのであるから，審判手続において拒絶理由通知に示されて

いない周知事項を加えて進歩性がないとする審決をした場合であっても，原則的には，新たな拒絶理

由には当たらないと解すべきである（例えば，東京高判平成４年５月２６日・平成２年（行ケ）２２

８号参照）。 

しかしながら，本件では，本願補正発明と引用発明１との相違点に係る構成が本願補正発明の重要

な部分であり，審査官が，当該相違点に係る構成が刊行物２に記載されていると誤って認定して，特

許出願を拒絶する旨の通知及び査定を行い，しかも原告が審査手続及び審判手続において刊行物２に

基づく認定を争っていたにもかかわらず，審決は，相違点に係る構成を刊行物２に代えて，審査手続

では実質的にも示されていない周知技術に基づいて認定し，さらに，その周知技術が普遍的な原理や

当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のように周知性の高いものであるとも認められない。こ

のような場合には，拒絶査定不服審判において拒絶査定の理由と異なる理由を発見した場合に当たる

ということができ，拒絶理由通知制度が要請する手続的適正の保障の観点からも，新たな拒絶理由通

知を発し，出願人たる原告に意見を述べる機会を与えることが必要であったというべきである。そし

て，審決は，相違点の判断の基礎として上記周知技術を用いているのであるから，この手続の瑕疵が

審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。 
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(11)-4 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、主引用発明 

 

１．書誌的事項 

事件 「水棲動物長期間飼料」（査定不服審判） 

知財高判平成18年12月27日（平成18年（行ケ）第10262号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平6-520662号（特表平8-507922号公報） 

分類 A23K 1/18 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

 拒絶査定では、特開平４－１１７２４３号公報(下記 3.における刊行物２、甲 1)、特開昭５９－１

７３０５２号公報及び特開昭６０－１５３７６４号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により特許

を受けることができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲について補正をし

たところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、新たに、本願明細書中において公知であると記載され、審判請求人が知るところで

ある西ドイツ特許出願公開明細書ＤＥ３７０７０３２号(下記 3.における刊行物１、甲２。その記載

事項については、この出願を基礎とするパリ条約による優先権主張出願である日本国への出願の公開

公報である特開昭６３－２３００３９号公報の記載が採用された。下記 3.の甲３）並びに拒絶査定で

引用された特開平４－１１７２４３号公報、特開昭５９－１７３０５２号公報及び特開昭６０－１５

３７６４号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により特許を受けることができないと判断された。 

 

（２）手続の経緯 

平成14年1月7日 ： 拒絶査定 

平成14年4月15日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-6395号） 

平成14年5月9日 ： 特許請求の範囲の手続補正 

平成14年7月17日 ： 審判請求書の手続補正 

平成18年1月30日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/980/033980_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明は，下記「刊行物１」と「刊行物２」に記載された周知技術とに基づいて，当業者が容易

に発明をすることができたから，特許法２９条２項により特許を受けることができないとしたもので

ある。 

記 

・刊行物１ 西ドイツ特許出願公開明細書ＤＥ３７０７０３２号（以下これに記載された発明を「従

来発明」といい，その記載事項については日本国の公開公報である特開昭６３－２３００３９号公報

の記載〔甲３〕を採用した。） 

・刊行物２ 特開平４－１１７２４３号公報（以下これに記載された発明を「刊行物２発明」という。

甲１） 

判決 

原告の主張 

 …拒絶査定（甲８）によれば，その理由は，…

拒絶理由通知書（甲７）に記載された理由によっ

て，拒絶をすべきものである，というものである。

そして上記拒絶理由通知書には，請求項１～６に

係る発明は，刊行物２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

旨記載されている。そして，本願に対しては，上

記拒絶理由通知書（甲７）に記載された拒絶理由

以外の拒絶理由は通知されていない。 

 

審決の理由 

これに対し，審決は，本願発明は，従来発明と

刊行物２に記載された周知技術とに基づいて当

業者が容易に発明をすることができた，というも

のである。すなわち，審決においては，拒絶査定

の理由とされた刊行物２は周知技術を示すため

の補助資料の位置付けに止まり，刊行物２とは異

なる刊行物１を，この段になって初めて引用し，

この刊行物１から従来発明を認定して，本願発明

の進歩性欠如を判断している。 

 

特許法５０条本文の趣旨 

被告の主張 

 請求時に至る出願経過を参酌すれば，本願発明

が容易想到であるとする審決の理由は，審査段階

において通知された拒絶理由の範囲内の理由とい

えるものである。そして，原告は，これに対して

意見を述べる機会を得て，意見書（乙１）におい

て実際に意見を述べていた。 

したがって，従来発明の内容を熟知し，上記意

見書において既に意見を述べていた原告に，これ

を新たな拒絶理由として通知することにより再度

の意見を述べる機会を与えるべき必要性は何らな

かったといえるから，審決を取り消すべき手続上

の違法はない。 

… 

ウ 出願経過の参酌 

…本願発明は刊行物１（ＤＥ３７０７０３２号明

細書）と比べて改良された部分に特徴があるとし

て刊行物２に関する拒絶理由通知が提示されたの

は明らかである。 

…原告も刊行物１を念頭におき，従来の長期飼

料として刊行物１に記載された飼料を前提として

それと比べて改良された部分に特徴があると判断

して反論をしているのは明らかであるから，再度

刊行物１を含む拒絶理由通知書を提示したとして
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…これに加えて，原告は，拒絶理由通知を受け

た後の平成１３年１１月２６日に審査官宛てに

提出した意見書（乙１）において，本願発明が 

容易想到であるとする審決の理由に対する意見

を述べていない。すなわち，意見書（乙１）にお

いて，原告は，拒絶理由通知（甲７）から主引例

が刊行物２でありこれから引用発明（刊行物２発

明）を認定したこと，本願発明と引用発明（刊行

物２発明）との相違点が前者が水棲動物用の長期

試料であるのに対して後者が養魚用ドライペレ

ットであることを把握して，反論を繰り広げたの

であり，刊行物１に基づく従来発明を引用発明と

認識しての意見は述べていない。 

も，それは単に形式的なものに過ぎず，拒絶理由

通知書の趣旨としては平成１３年６月１２日付け

の拒絶理由通知書（甲７）と同じ内容のものとな

ってしまい意味がないことになる。 

したがって，平成１３年６月１２日付けの拒絶

理由通知書（甲７）は，刊行物１が主引例である

ことを前提とした理由が当然含まれていたのであ

るから，刊行物１を引用例として含む拒絶理由通

知書を提示しなおす必要がないことは明らかであ

る。 

裁判所の判断 

ア 前記認定のとおり，平成１８年１月３０日付けでなされた本件審決は，刊行物１を主引用例とし，

刊行物２を補助引用例として，本願発明について進歩性の判断をして，進歩性を否定したものである

が，主引用例に当たる刊行物１（西ドイツ特許出願公開明細書ＤＥ３７０７０３２号。甲２。なお，

刊行物１に係る出願を基礎とするパリ条約による日本国への優先権主張出願の公開公報は，特開昭６

３－２３００３９号公報〔甲３〕）は，拒絶査定の理由とはされていなかったものである上，これま

での審査・審判において，原告に示されたことがなかったものであることが認められる。 

そうすると，審判官は，特許法１５９条２項が準用する同法５０条により，審決において上記判断

をするに当たっては，出願人たる原告に対し，前記内容の拒絶理由を通知し，相当の期間を指定して，

意見書を提出する機会を与えなければならなかったものということができる。したがって，原告に意

見を述べる機会を与えることなくされた審決の上記判断は，特許法１５９条２項で準用する同法５０

条に違反するものであり，その程度は審決の結論に影響を及ぼす重大なものというべきである。 

イ 被告の反論に対する判断 

まず被告は，本願明細書の記載内容及び刊行物１の構成等を考慮すれば，原告は「ＤＥ３７０７０

３２号明細書」（刊行物１，甲２）に記載の技術的内容について本願発明の出願時点からこれを熟知

していたから，審決を取り消すべき手続上の違法性はない，と主張する。 

しかし，仮に被告主張のような本願明細書の記載内容及び刊行物１の構成等を考慮することにより原

告が刊行物１に記載の技術内容について熟知していたといえるとしても，主引用例に当たる刊行物１

が，拒絶査定の理由とはされておらず，審査・審判において原告に示されたことがなかったものであ

ることに変わりはないのであって，なお原告は，審判官から，本願発明を従来発明と対比することに

つき意見書を提出する機会を与えられるべきであったと解するのが相当である。 
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(11)-5 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背 

 

１．書誌的事項 

事件 「セルロースパルプ製造装置のスクリーン板」（査定不服審判） 

知財高判平成20年6月16日（平成19年（行ケ）第10244号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-32224号（特開2000-234288号公報） 

分類 D21C 7/00 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 田中信義裁判長、榎戸道也裁判官、浅井憲裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

 拒絶査定では、国際公開第９６／２６３１５号(下記 3.における「引用例」。)が引用され、第 29

条第 1項第 3号及び第 29条第 2項の規定により特許を受けることができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されること

なく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第９６／２６３１５号が引用され、第 29 条第 2項の

規定により特許を受けることができないと判断された。 

 

（２）手続の経緯  

平成15年5月28日 ： 拒絶査定 

平成15年8月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求(不服2003-16308号) 

平成15年11月26日 ： 審判請求書の手続補正 

平成19年2月27日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

審決は，本願発明は，後記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項により特許を受けることができず，よって，「本件審判の請

求は，成り立たない。」とした。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/036451_hanrei.pdf
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(1) １９９６（平成８）年８月２９日に頒布された国際公開第９６／２６３１５号パンフレット（甲

３。以下「引用例」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。） 

判決 

原告の主張 

(1)…  

ウ …審査官は，本願について，同年５月２８日

付けで，拒絶査定（甲６。以下「本件拒絶査定」

という。）をしたが，その備考欄の「してみれば，

引用発明においても，本願発明の『陸領域』に相

当するスクリーンバーが存在するから，この点に

おいて相違しない。」との記載に照らせば，本件

拒絶査定の理由も，引用発明が本願発明と実質的

に同一であることを理由としたものといえる。 

エ そこで，原告は，…引用発明のスクリーンバ

ーが本願発明の陸領域に相当するものでないこ

と，本願発明が引用発明に比べて強度，作業性等

の利点を有することなどを主張した。 

オ ところが，特許庁審判合議体…は，新たに拒

絶理由を通知することなく，…本願発明は引用発

明及び周知技術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旨の審決をした。 

(2) 拒絶査定不服審判請求に係る審決における

認定を，審査における認定と大きく変更する場合

には，審判合議体は，審判請求人に対し，新たに

拒絶理由を通知して意見陳述の機会を与えるべ

きであるところ，上記(1)のとおり，審判合議体

は，原告に対し，新たな拒絶理由を通知して意見

陳述の機会を与える手続を採らずに，審査におけ

る拒絶の理由と実質的に異なる拒絶の理由によ

って本件審判請求を不成立とする審決をしたも

のであるから，審決には，特許法１５９条２項に

おいて準用する同法５０条本文（以下，準用の根

拠条文の記載は省略する。）の規定に違反した手

続違背がある。 

被告の主張 

(2) 審査官は，原告に対し，本件補正前の特許請

求の範囲の請求項１９…を前提として，本件拒絶

理由通知をしたものであるところ，本件拒絶理由

通知書には，理由４として，「引用例に基づいて

容易想到である」との理由が記載され，また，原

告は，引用例を熟知していたのであるから，本件

拒絶理由通知を受けた原告としては，当然，本願

当初発明と引用発明との間に相違する事項が存在

すること及びその内容を正確に理解し，また，「本

願当初発明には，引用発明と相違する事項はある

が，その相違点は容易である」と審査官が判断し

ていることを理解していたといえる。 

… 

(3) 審決は，本願当初発明と本願発明との構造上

の相違を正確に把握した上，本件意見書及び本件

手続補正書（審判）において原告が主張するのと

同様に相違点を認定し，これについての判断をし

たものである。 

すなわち，審決が認定した相違点は，本件補正

により生じ，また，原告が認識し，意見を述べて

いた相違点と何ら異なるものではない。 

そして，審決は，審査手続において既に原告に

通知していた理由４を採用することとし，本願発

明が引用例及び周知技術に基づいて容易想到であ

ると判断したものであるから，審決が，「査定の

理由と異なる拒絶の理由」に基づいて判断したも

のとはいえない。 

 

裁判所の判断 

(2) 審決は，･･･本願発明と引用発明との相違点を「スクリーン板が，本願発明では，複数のスロッ

ト領域と，前記複数のスロット領域の間に設けられた複数の陸領域とから構成されるのに対して，引
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用発明では，スロット領域が一つであり，本願発明に係る前記複数の陸領域も具備していない点。」

と認定した上，本願発明の相違点に係る構成のうち，「スクリーン板において，１枚の金属板に複数

のスロットの一群から なるスロット領域を複数形成させた構造とすること」は「本願前周知のこと」

であり，「当業者が適宜選択し，採用し得ることである。」などとして，「本願発明は，引用発明及び

周知技術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。」と判断し，引用発明及び

周知技術を根拠に，本願発明が特許法 ２９条２項の規定に該当することを，本件拒絶査定不服審判

請求不成立の理由としたものである。  

(3)ア 特許法１５９条２項は，拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見し

た場合には同法５０条の規定を準用するものと定めている。 

これを本件についてみると，前記のとおり，審決は，本願発明は引用発明及び周知技術から容易に

想到することができたものであり，特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，審査段階に

おいて上記理由が通知されていることが必要となり，これを欠くときは改めて拒絶理由を通知しなけ

ればならないこととなる。そこで，この点について検討すると，前記(1)イによれば，本件拒絶理由

通知書には，引用例に基づいて当業者が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項に該当

する旨の記載があり，また，同(1)エによれば，本件拒絶査定においては，本件拒絶理由通知書に記

載した上記理由により特許法２９条２項に該当するとしたものであるから，以上によれば，結局，審

決前に告知された具体的な拒絶理由は引用例の指摘だけであり，その余は特許法２９条２項の条文を

摘示したに止まるものといわざるを得ない。 

 ところで，特許法５０条が拒絶の理由を通知すべきものと定めている趣旨は，通知後に特許出願人

に意見書提出の機会を保障していることをも併せ鑑みると，拒絶理由を明確化するとともに，これに

対する特許出願人の意見を聴取して拒絶理由の当否を再検証することにより判断の慎重と客観性の

確保を図ることを目的としたものと解するのが相当であり，このような趣旨からすると，通知すべき

理由の程度は，原則として，特許出願人において，出願に係る発明に即して，拒絶の理由を具体的に

認識することができる程度に記載することが必要というべきである。これを特許法２９条２項の場合

についてみると，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り，原則として，出願

に係る発明と対比する引用発明の内容，対比判断の結果である一致点及び相違点，相違点に係る出願

発明の構成が容易に想到し得るとする根拠について具体的に記載することが要請されているものと

いうべきである。 

 これを本件についてみると，前記のとおり，本件においては，引用例の指摘こそあるものの，一致

点及び相違点の指摘並びに相違点に係る本願発明の構成の容易想到性についての具体的言及は全く

ないのであるから，拒絶理由通知があったものと同視し得る特段の事情がない限り，拒絶理由の通知

として要請されている記載の程度を満たしているものとは到底いえないものといわざるを得ない。 
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(11)-6 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、周知技術 

 

１．書誌的事項 

事件 「内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置」（査定不服審判） 

知財高判平成21年9月16日（平成20年（行ケ）第10433号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-339028号（特開平11-173181号公報） 

分類 F02D 41/04 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

拒絶査定では、国際公開第９４／２５１４３号（下記 3.における甲１）及び特開昭６２－９７６３

０号公報、特開平９－４４９２号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により特許を受けることがで

きないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されること

なく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、拒絶査定で引用された国際公開第９４／２５１４３号（上記甲１）及び新たに特開

平７－１３９３４０号公報（下記 3.における甲２）、特開平７－３３２０７１号公報（同甲３）が引

用され、第 29条第 2項の規定により特許を受けることができないと判断された。 

 

（２）手続の経緯 

平成17年7月19日 ： 拒絶査定 

平成17年8月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求(不服2005-16201号) 

平成17年11月17日 ： 審判請求書の手続補正 

平成20年10月7日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決(判決より抜粋) 

 審決は，本願発明は，国際公開第９４／２５１４３号公報（甲１。以下「引用例」といい，これに

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/991/037991_hanrei.pdf
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記載された発明を「引用発明」という。）並びに特開平７－１３９３４０号公報（甲２。以下「周知

例１」という。），特開平７－３３２０７１号公報（甲３。以下「周知例２」という。）及び特開平

６－６６１２９号公報（甲４。以下「周知例３」という。）に基づいて当業者が容易に発明すること

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と判断した

（…）。 

判決 

原告の主張 

 意見書及び審判理由補充書において原告らが

縷々述べているように，「…『ＮＯｘ浄化触媒』」

を用いることは本願発明の重要な部分であるに

もかかわらず，審決は，当該相違点に係る構成を，

審査手続では示されていない周知例１及び２を

含む周知技術１並びに周知例１及び３を含む周

知技術２に基づいて認定した。しかし，前記４な

いし６のとおり，当該周知技術が普遍的な原理や

当業者にとって極めて常識的・基礎的な事項のよ

うに周知性の高いものであるとも認められない

から，このような場合には，拒絶査定不服審判に

おいて拒絶査定の理由と異なる理由を発見した

場合に当たるということができ，拒絶理由通知制

度が要請する手続的適正の保障の観点からも，特

許庁は，新たな拒絶理由通知を発し，出願人たる

原告らに意見を述べる機会を与えることが必要

であったというべきである。そして，審決は，相

違点の判断の基礎として前記周知技術を用いて

いるのであるから，この手続の瑕疵が審決の結論

に影響を及ぼすことは明らかである。したがっ

て，審決には，特許法１５９条２項で準用する同

法５０条に違背する違法がある。 

被告の主張 

周知技術１は…，拒絶査定（甲１３）において，

「備考」で「ＮＯｘ浄化触媒として，ＮＯｘを触

媒表面への吸着するものは，例示するまでもなく

本願出願前において周知である。」と説示してい

ることに対応している。 

また，周知技術２は，…拒絶理由通知（甲１２）

における「備考」で「還元時間は，…当業者が適

宜決定しうることにすぎない。」と指摘している

こと，及び拒絶査定（甲１３）における「備考」

で「所謂リッチスパイクの頻度及びそのリッチ状

態の深さは，当業者が，燃費，浄化性能等を考慮

し，実験等を繰り返すことにより最適値を得るこ

とができるものである。」と説示していることに

対応している。 

そして，かかる周知技術１及び２は，前記５及

び６で述べたとおり，当業者にとって常識的・基

礎的な事項という周知性の高いものである。 

このことから，審決が周知技術１及び２を提示

したことは，拒絶査定不服審判において拒絶査定

の理由と異なる理由を発見した場合には当たらな

いものである。 

したがって，審決には，特許法１５９条２項で

準用する同法５０条に対する違背はない。 

裁判所の判断 

 被告主張のように周知技術１及び２が著名な発明として周知であるとしても，周知技術であるとい

うだけで，拒絶理由に摘示されていなくとも，同法２９条１，２項の引用発明として用いることがで

きるといえないことは，同法２９条１，２項及び５０条の解釈上明らかである。確かに，拒絶理由に

摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法２９条２項の容易想到性の認定判断の中で許容

されることがあるが，それは，拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，容易性の判断の過

程で補助的に用いる場合，ないし関係する技術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の
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前提となる知識として用いる場合に限られるのであって，周知技術でありさえすれば，拒絶理由に摘

示されていなくても当然に引用できるわけではない。被告の主張する周知技術は，著名であり，多く

の関係者に知れ渡っていることが想像されるが，本件の容易想到性の認定判断の手続で重要な役割を

果たすものであることにかんがみれば，単なる引用発明の認定上の微修整，容易想到性の判断の過程

で補助的に用いる場合ないし当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合にあたるということ

はできないから，本件において，容易想到性を肯定する判断要素になり得るということはできない。 
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(11)-7 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、周知技術 

 

１．書誌的事項 

事件 「コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置」（査定不服審判） 

知財高判平成22年11月30日（平成22年（行ケ）第10124号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-532063号（特表2003-512612号公報） 

分類 G01F 1/84 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

拒絶査定では、特開平６－２８１４８５号公報、特開平６－２８８８０６号公報、特開平８－３５

８７２号公報及び特開平８－１６６２７２号公報(下記 3.における甲１)が引用され、請求項 1～50に

係る発明のうち、請求項 45～50 に係る発明について、第 29条第 2項の規定により特許を受けること

ができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をしたところ、新たに拒絶理由を通知されること

なく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、請求項 45に係る発明について、拒絶査定で引用された特開平８－１６６２７２号公

報(上記甲１)、及び、相違点 1に対する周知技術として新たに特表平４－５０５５０６号公報(下記

3.における甲２)，特表平６－５０８９３０号公報（同甲３），特表平２－５００５３７号公報（同甲

４）、相違点 2に対する周知技術として拒絶査定で引用された特開平６－２８１４８５号公報、特開

平６－２８８８０６号公報が引用され、第 29条第 2項の規定により特許を受けることができないと判

断された。 

 

（２）手続の経緯 

平成19年3月5日 ： 拒絶査定 

平成19年6月6日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-15678号） 

平成19年8月16日 ： 審判請求書の手続補正 

平成21年12月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/878/080878_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

（１） 審決は，以下のとおり，特開平８－１６６２７２号公報（以下「引用例」という。甲１）に

記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容，並びに本願発明と引用発明との一致点及び相

違点を認定した上，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，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ものであると

判断した。 

 

（２） 相違点に係る容易想到性について，以下のとおり判断した。 

「（１）まず，上記相違点１について検討するに，『信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔

にする』点は，以下に示すように流量計の技術分野において周知技術である。 

例えば，特表平４－５０５５０６号公報…。また，特表平６－５０８９３０号公報…。更に，特表平

２－５００５３７号公報…。 

（２）次に，上記相違点２について検討するに，『信号調整装置が備える，流量計組立体に結合さ

れた部分を，流量計組立体保護回路にする』点は，例えば，原査定の拒絶の理由において引用された，

特開平６－２８１４８５号公報…，特開平６－２８８８０６号公報…，及び特開平８－３５８７２号

公報…に記載されているように，流量計の技術分野において周知技術である。…」 

 

判決 

原告の主張 

 ア 拒絶理由通知の記載の不十分さ 

…平成１８年８月２日付け拒絶理由通知書（甲

１２）の記載は，「コリオリ流量計の防爆回路技

術を適宜利用するものでしかない」などとする抽

象的な記載にとどまっており，①出願に係る発明

と対比する引用発明の内容，②対比判断の結果で

ある一致点及び相違点，③相違点に係る出願発明

の構成を容易に想到し得るとする根拠がいずれ

も具体的に記載されておらず，拒絶理由の通知と

して要請されている記載の程度を満たしていな

い。よって，特許法１５９条２項が準用する特許

法５０条に基づき，審決は取り消されるべきであ

る。 

 

イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒

絶理由通知の欠如 

被告の主張 

ア 拒絶理由通知の記載の不十分さに対し 

特許法５０条には，拒絶理由通知の記載の程度

についての規定はなく，拒絶理由通知において引

用した文献の記載から認定した引用発明につい

て，どの程度詳しく記載すべきか，また，本願発

明と引用発明との一致点，相違点の認定を記載す

べきか否か，記載するにしてもどの程度詳細に記

載するかは，事案に応じて審査官が裁量の範囲内

で決定し得る事項である。 

本件においては，…，原告は，…各引用例の記

載の発明の内容，本願発明と上記各引用発明との

一致点及び相違点，当該相違点に係る本願発明の

容易想到性に関して，具体的に主張しているから，

審査官が通知した拒絶理由の趣旨が十分に原告に

伝わり，例えば原告がその対応に苦慮するほどの

瑕疵が先の拒絶理由通知にはなかったといえるか
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拒絶査定不服審判において，拒絶査定の理由と

異なる拒絶理由で審決をする場合には，新たに拒

絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，出願

人に意見書を提出する機会を与えなければなら

ない（特許法１５９条２項が準用する特許法５０

条）。 

しかし，本件においては，拒絶査定が主引用例

を定めずに公知技術の寄せ集めであることを理

由として拒絶していた。これに対し，審決は，公

知技術の１つである特開平８－１６６２７２号

公報（甲１）を主引用例とし，周知文献を副引用

例としており，拒絶査定の理由と異なる拒絶理由

により審決をする場合に当たる。… 

 

ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の

機会の欠如 

本件の拒絶理由通知や拒絶査定においては，

「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔

にする」点及び「信号調整装置が備える，流量計

組立体に結合された部分を，流量計組立体保護回

路にする」点がいずれも周知技術であるとは記載

されていなかった。また，審決がそれらを周知技

術であると認定した文献も示されておらず，原告

に意見を述べる機会が与えられていなかった。上

記の各周知技術は，「引用発明にない構成」を開

示するものとして審決が用いており，単に特許法

２９条１項，２項にいう刊行物等に記載された事

項から容易想到性を肯認する推論過程において

参酌する技術として用いられたものではないか

ら，新たな拒絶理由通知をして原告に意見を述べ

る機会（反論，補正，分割等の機会）を与えるべ

きであり，これを欠いた審判の手続には審決を取

り消すべき違法がある。 

ら，…審査官の裁量の範囲内でした本件の拒絶理

由通知に違法な手続違背があるとはいえない。 

 

イ 拒絶査定と異なる理由付けに係る新たな拒絶

理由通知の欠如に対し 

…本願発明の進歩性を否定する理由の根拠とな

る主引用例は，先の拒絶理由通知書（甲１２）に

記載された４つの刊行物，すなわち，①特開平８

－１６６２７２号公報（甲１），②…，③…，④

…のいずれかの刊行物であるといえるから，本件

の拒絶査定において，特開平８－１６６２７２号

公報（上記①，甲１）を主引用例として，本願発

明が容易想到であるとした理由を含んでいる。ま

た，審決は，本願発明が容易想到であるとした理

由は，特開平８－１６６２７２号公報（甲１）に

基づくものであるから，原審の拒絶査定の理由と

審決の理由に不一致はなく，新たな拒絶理由通知

をしなくとも手続違背にはならない。 

 

ウ 周知技術及び周知文献に係る意見書提出の機

会の欠如に対し 

「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠

隔にする技術」は，特許法２９条１項，２項にい

う刊行物等に記載された事項から容易想到性を是

認する推論過程において参酌されるありふれた技

術といえるものであるから，拒絶理由通知，拒絶

査定に，それらが周知技術であることが記載され

ず，審決が，甲２ないし４を初めて提示したとし

ても，原告に対する不意打ちといえるものではな

く，手続違背にはならない。 

 

裁判所の判断 

本件では，審決において，本願発明と引用発明との相違点１に係る「信号調整装置とホスト・シス

テムの結合を遠隔にする」との技術的構成は，周知技術であり（甲２ないし４），本願発明は周知技

術を適用することによって，容易想到であるとの認定，判断を初めて示している。 
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ところで，審決が，拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の

判断を示すに当たっては，当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正

及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき，そのような事情のな

い限り，意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法１５９条２項，５０条）。そして，

意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情

が存するか否かは，容易想到性の有無に関する判断であれば，本願発明が容易想到とされるに至る基

礎となる技術の位置づけ，重要性，当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の

事情を総合的に勘案して，判断すべきである。 

上記観点に照らして，検討する。 

本件においては，…②本願明細書等の記載によれば，相違点１に係る構成は，本願発明の課題解決

手段と結びついた特徴的な構成であるといえること，③審決は，引用発明との相違点１として同構成

を認定した上，本願発明の同相違点に係る構成は，周知技術を適用することによって容易に想到でき

ると審決において初めて判断していること，④相違点１に係る構成が，周知技術であると認定した証

拠（甲２ないし４）についても，審決において，初めて原告に示していること，⑤本件全証拠による

も，相違点１に係る構成が，専門技術分野や出願時期を問わず，周知であることが明らかであるとは

いえないこと，⑥原告が平成１９年２月７日付けで提出した意見書においては，専ら，本願発明と引

用発明との間の相違点１を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり，同相違点に係る

構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。 

上記経緯を総合すると，審決が，相違点１に係る上記構成は周知技術から容易想到であるとする認

定及び判断の当否に関して，請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であ

り，その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきであ

る。 
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(11)-8 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、主引用発明 

 

１．書誌的事項 

事件 「電動式の作業機用アクチュエータと旋回駆動装置を備える建設機械」（査定不服審判） 

知財高判平成24年10月17日（平成24年（行ケ）第10056号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-33453号（特開2001-226077号公報） 

分類 E02F 9/20 

結論 認容 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

 拒絶査定では、特開平９－２４７９９４号公報(下記 3.における引用例２)、特開昭６２－２１１２

９５号公報(同周知例３)、特開平１０－９６２５０号公報(同周知例２)及び周知技術を示す例として、

特開平７－２１３０９４号公報(同引用例１)が引用され、第 29 条第 2項の規定により特許を受けるこ

とができないと判断された。 

出願人はこれに対して、拒絶査定不服審判の請求をすると共に、特許請求の範囲等について補正を

したところ、新たに拒絶理由を通知されることなく、拒絶審決がされた。 

拒絶審決では、拒絶査定において引用された特開平７－２１３０９４号公報(上記引用例１)、特開

平９－２４７９９４号公報(上記引用例２)及び新たに、特開昭５７－４４０３０号公報(下記 3.にお

ける引用例３)、特開昭６０－８２０９６号公報(同引用例４)、特開平７－２２２４５６号公報(同周

知例１)が引用され、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることが

できないものであると判断された。 

 

（２）手続の経緯 

平成22年3月25日 ： 拒絶査定 

平成22年7月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求(不服2010-15996号) 

特許請求の範囲、発明の詳細な説明及び図面の手続補正 

平成23年11月29日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/082689_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

本件審決の理由は，要するに，…②本件補正事項が特許請求の範囲の減縮を目的とするものである

と解されるとしても，本願補正発明は，後記の引用例１及び後記の引用例２ないし４に記載された発

明並びに周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，特許法２９条

２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正は，

法１５９条１項の規定により準用される法５３条１項の規定により却下されるべきものである，③本

願発明は，後記の引用例１及び後記の引用例２ないし４に記載された発明並びに周知の技術事項に 

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，というものである。 

判決 

原告の主張 

(1) 本件審決は，本願発明について，引用例１を

主引用例とし，引用例２ないし４を副引用例とす

る拒絶の理由を原告に通知せず，また，原告に意

見を述べる機会を与えることなく，これを拒絶し

たものであるから，法１５９条２項により準用 

される法５０条に違反する。 

(2) … 

主引用例が異なれば，公知事実が異なるから，

基本的に拒絶の理由も異なる。また，引用例１は，

引用例２を主引用例として構成された拒絶の理

由による拒絶査定の時に，周知の事実であること

を示す例示として示されたにすぎない文献であ

る。 

したがって，引用例２を主引用例とする拒絶の

理由と，引用例１を主引用例とする拒絶の理由と

は，明らかに異なる拒絶の理由であるから，審判

請求人に意見を述べる機会を与え，また法律で定

められた対応ができるようにすべきである。 

(3) 本願の審査・審判手続において，本件審決を

含めると主引用例がそれぞれ異なる３つの拒絶

の理由が構成されている。もし，どの文献を出発

点として容易想到性の説明をするかによって大

差がないのであれば，そのように主引用例を２回

も変える必要はない。 

 

被告の主張 

(2) 審判請求書において，原告は，本願補正発明

と引用例２及び１に記載された発明とを対比させ

て，一致点，相違点を挙げて詳細に検討している。 

これを受けて，審判合議体は審判請求書において

原告が引用例１を詳細に検討していると判断した

ため，本願発明について，拒絶査定時に提示した

引用例１を主引用例とし，相違点について，拒絶

査定時に提示した引用例２及び周知の技術事項に 

より，進歩性を否定した拒絶理由を構成したもの

である。 

そして，実質的な判断枠組みは，拒絶査定時と審

決時で変化はなく，出発点を変えて，容易に想到

できる理由を分かりやすく説明し直したにすぎ

ず，実質的な判断に格別の差異はない。 

(3) … 

そして，本件審決のように，上記の周知の技術事

項が開示されている引用例１を主引用例として，

引用例２と周知例１ないし３に記載された周知の

技術事項で拒絶理由を構成したものと，拒絶査定

時のとおり，引用例２を主引用例とし，周知例２

及び３に記載された周知の技術事項並びに引用例

１に記載された上記の周知技術で拒絶理由を構成

したものは，どちらも引用例１及び２に記載され

た発明並びに周知の技術事項を寄せ集めた構成で

あるので，表現の差こそあれ，実質的な相違点の
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認定，対比，判断に差異はない。 

裁判所の判断 

(4)主引用例の差替えについて 

ア 一般に，本願発明と対比する対象である主引用例が異なれば，一致点及び相違点の認定が異なる

ことになり，これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになる。したがって，拒

絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは，主引用例を変更したとしても出願人の

防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り，原則として，法１５９条２項にいう「査定の

理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に当たるものとして法５０条が準用されるものと解され

る。 

イ 前記(2)ウ，(3)ウのとおり，本件においては，引用例１又は２のいずれを主引用例とするかによ

って，本願発明との一致点又は相違点の認定に差異が生じる。 

…審判合議体も，主引用例を引用例２から引用例１に差し替えた場合に，上記認定の差異が生じるこ

とは当然認識していたはずである。 

ウ …そうすると，引用発明１又は２のいずれを主引用例とするかによって，引用発明２の上記解決

課題を考慮する必要性が生じるか否かという点において，容易想到性の判断過程にも実質的な差異が

生じることになる。 

エ 本件において，新たに主引用例として用いた引用例１は，既に拒絶査定において周知技術として

例示されてはいたが，原告は，いずれの機会においても引用例２との対比判断に対する意見を中心に

して検討していることは明らかであり（甲１，１６，２０），引用例１についての意見は付随的なも

のにすぎないものと認められる。 

 そして，主引用例に記載された発明と周知技術の組合せを検討する場合に，周知例として挙げられ

た文献記載の発明と本願発明との相違点を検討することはあり得るものの，引用例１を主引用例とし

たときの相違点の検討と同視することはできない。 

 また，本件において，引用例１を主引用例とすることは，審査手続において既に通知した拒絶理由

の内容から容易に予測されるものとはいえない。 
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(11)-9 

審査基準の

該当箇所 

第I部第2章第5節3.(2)及び(3) 

裁判例 

分類 

11:審査、審判の進め方について 

キーワード 手続違背、拒絶理由通知 

 

１．書誌的事項 

事件 「制動力大きいスタッドレスタイヤ及び製造方法」（査定不服審判） 

知財高判平成26年12月18日（平成26年（行ケ）第10102号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-179033号（特開2008-296894号公報） 

分類 B60C 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第159条第2項で準用する第50条、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、平田晃史裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の概要 

 審査段階、審判段階において、複数回の拒絶理由が通知された。原告は、これら審査、審判手続を、

代理人には委任せず、自ら行った。 

 

（２）手続の経緯  

平成19年 5月29日 ： 本件出願（特願2007-179033号） 

平成22年 3月29日 ： 拒絶理由通知(1) 

平成23年 5月11日 ： 拒絶理由通知(2) 

平成24年 3月13日 ： 拒絶査定 

平成24年 6月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-12177号） 

平成24年11月 8日 ： 拒絶理由通知(3) 

平成25年 1月24日 ： 手続補正書により、特許請求の範囲について補正 

平成25年 6月21日 ： 拒絶理由通知(4) 

平成25年 8月14日 ： 手続補正書により、特許請求の範囲について補正 

平成26年 2月18日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

その要旨は，〔１〕本願は，特許法３６条４項１号及び同条６項２号に規定する要件を満たしてい

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/01_0205bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/084713_hanrei.pdf
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ない，〔２〕本願請求項１ないし６に係る発明と，本願請求項７及び８に係る発明とは，発明の単一

性の要件を満たす一群の発明に該当しないから，本願は特許法３７条の要件を満たしていない，〔３〕

本願発明１は，特開２００１－２１９７１６号公報記載の発明及び周知技術に基づいて，当業者が容

易に発明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，したがって，上記〔１〕ないし〔３〕いずれの理由によっても，本願は拒絶されるべきもので

ある，というものである。（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

… 特許庁は，一般の国民が特許等の出願をした

のに対し，拒絶理由通知を出す場合には，手続補

正書を提出できるように，拒絶の理由を一般の国

民に分かりやすく記載する義務がある。… 

ア 拒絶理由通知（２）及び（３）には，「本願

請求項１－５に係る発明のカテゴリーが，全て不

明瞭である。したがって、本願請求項１－５に係

る発明は明確でない。」，「・・本願請求項１－５

に係る発明のカテゴリーを「方法」とみなした。」

との記載があるが，「カテゴリー」の意味が不明

である。 

イ 拒絶理由通知（２）及び（３）には，「本願

請求項４が，独立請求項なのか請求項１，２又は

３の従属項なのか明瞭でない結果，不明確であ

る。・・本願請求項５が，独立請求項なのか請求

項１又は２の従属項なのか明瞭でない結果、不明

確である。」との記載があるが，「独立請求項」や

「従属項」の意味が不明である。 

ウ 拒絶理由通知（１）には，「なお，「物」に関

する発明とした場合，請求項が，いわゆる「プロ

ダクト・バイ・プロセス・クレーム」にならない

ように注意されたい。」との記載があるが，「プロ

ダクト・バイ・プロセス・クレーム」の意味が不

明である。 

（２）被告は，テキストやインターネットをみれ

ば用語の意味が分かると主張するが，一般国民の

中にはテキストを見ておらず，インターネットも

使用していない人がいるのであり，特許庁は，出

願人が，テキストやインターネットを見なくて

被告の主張 

（１）「発明のカテゴリー」なる用語については，

「特許・実用新案審査基準」，「特許の審査基準及

び審査の運用」（説明会サブテキスト），「注解特許

法」，「知的財産法入門」に記載されているとおり，

「発明」が，「物」の発明，「方法」の発明，「物を

生産する方法」の発明のいずれであるかを意味す

る用語として，特許手続を行う者の間に広く知ら

れている。例えば，「発明 カテゴリー」により，

インターネットのＹａｈｏｏ！検索を行うと，約

１８７万件がヒットした。 

 しかも，拒絶理由通知（１）においては，具

体的に「物」に関する発明，「方法」に関する発明

のいずれかが不明であると指摘し，補正の示唆も

している。「カテゴリー」の一般的な意味（「範疇」）

に照らしても，拒絶の理由の趣旨は十分に理解す

ることができるものである。 

（２）「独立請求項」なる用語については，「特

許・実用新案審査基準」，「注解特許法」，「特許法」

に記載されているとおり，「他の請求項を引用しな

い形式の請求項」を意味する用語として，特許手

続を行う者の間に広く知られている。例えば，「独

立請求項」により，インターネットのＹａｈｏｏ！

検索を行うと，約２８１万件がヒットした。 

 しかも，拒絶理由通知（１）ないし（４）に

おいても，拒絶理由の内容を具体的に指摘してお

り，「独立」の一般的な意味に照らしても，拒絶の

理由の趣旨は十分に理解することができるもので

ある。 

（３）以上のとおり，用語自体に不明確な点は



附属書 D 「審査総論」に関する審判決例 

- 28 - 

も，拒絶理由通知書の記載内容だけで理解するこ

とができるよう，説明する義務がある。 

 なお，被告は，「独立請求項」の意味について，

拒絶理由通知（１）において具体的に指摘してい

るとも主張するが，同通知書には，「独立請求項」

や「従属請求項」との用語が用いられておらず，

原告は，同通知書の記載内容がこれらの用語を意

味していると理解することはできなかった。 

なく，拒絶理由も具体的に記載されているから，

原告の主張は根拠がない。 

裁判所の判断 

…拒絶理由の通知をする趣旨は，審査官の判断の慎重・合理性を担保し，その恣意を抑制するとと

もに，特許出願人に，最終的な拒絶査定又は審判の前に，審査官の判断に対する意見を述べる機会を

確保し，また，補正をするかどうかを考慮するのに便宜を与えることにあるというべきであるから，

拒絶理由通知に記載すべき理由としては，このような意見陳述や補正が可能となるよう，いかなる事

実関係に基づき，いかなる法規を適用して出願を拒絶するものであるのかを，特許出願人においてそ

の記載自体から具体的に了知し得るものでなければならないと解される。 

 また，特許出願手続は，弁理士や弁護士に委任することなく，特許を受けようとする者自らが行う

ことが許容されているものであるから，拒絶理由の記載の仕方は，弁護士又は弁理士職にある者だけ

が理解することができるようなものであることは許されないというべきであるし，一般的には，特許

出願人に拒絶の内容が理解しやすいように分かり易く記載すべきではある。しかし，他方で，拒絶理

由となり得る事項は多岐にわたり（特許法４９条各号），その内容も専門的，技術的な事項を含むこ

とが多いところ，拒絶理由通知は，自ら出願手続を行っている特許出願人に対して行うものであるか

ら，拒絶理由の記載の仕方は，一般の特許出願人が，通常期待される努力によって習得し得る知識を

もって理解することができる記載であれば足りるというべきである。 

 

…「発明のカテゴリー」という語については，発明を，「物の発明」，「方法の発明」又は「物を生

産する方法の発明」に分類し（特許法２条３項各号参照），このような発明の分類上の区分を意味す

る用語として，「発明のカテゴリー」という語を用いることは，特許庁の「特許・実用新案審査基準」

（乙２１）上のみならず，一般の特許法の解説書やインターネット上の発明に関する説明等において

も広く行われており（乙２３，２４，３５），原告自身も出席した一般市民をも対象とする特許庁の

「審査基準」の説明会において配布されたテキストにおいても記載されているなど（乙２２の５２頁，

弁論の全趣旨），「発明のカテゴリー」という語は，特許出願手続を行う者一般において広く知られて

いる用語であると認められる。そうすると，上記〔１〕の拒絶理由通知の記載は，一般の特許出願人

が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば，本願請求項１ないし５に係る発明

が，「物の発明」，「方法の発明」，「物を生産する方法の発明」のいずれに該当するかが不明である，

という趣旨であることを理解することができる記載であるというべきである。 

 …「独立請求項」，「従属項」の語については，特許庁の「特許・実用新案審査基準」においては，

これらを意味する語として「独立形式請求項」，「引用形式請求項」という語が用いられており（乙２
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１の１７，１８頁），「独立請求項」，「従属項」と同一の語自体は用いられていないものの，特許請求

の範囲の請求項の記載形式のうち，「独立請求項」を，「他の請求項の記載を引用しないで記載した請

求項」を意味する語として，「従属項」を，「他の請求項の記載を引用して記載した請求項」を意味す

る語として使用することは，一般の特許法の解説書や，インターネット上の請求項に関する説明等に

おいても広く行われており（乙２３，３６），「独立請求項」，「従属項」という語も，特許出願手続を

行う者一般において広く知られている用語であると認められる。そうすると，上記〔２〕の拒絶理由

通知の記載は，一般の特許出願人が通常期待される努力によって習得し得る知識をもってすれば，本

願請求項４及び５が，他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項なのか，他の請求項の記載を

引用して記載した請求項なのかが明瞭でない，という趣旨であることを理解することができる記載と

いうべきである。 

 …「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」の語については，上記イのとおり，拒絶理由通知（１）

に拒絶理由自体の内容として記載されていたものではなく，審決の拒絶理由にも含まれていないか

ら，同語が使用されていることはそもそも拒絶理由通知の瑕疵とはならないというべきである。この

点を措くとしても，「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」という語が，「物の製造方法によって

その物を特定するクレーム（請求項）」を意味する語として用いられることは，特許庁の「特許・実

用新案審査基準」（乙３９）上のみならず，一般の特許に関する解説書（乙４０）においても広く行

われており，同語も，その一般的な意味については，特許出願手続を行う者一般において広く知られ

ている用語であると認められる。そうすると，上記〔３〕の記載も，一般の特許出願人が通常期待さ

れる努力によって習得し得る知識をもってすれば，その意味を理解することができる記載というべき

である。  
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2. 記載要件(特許法第 36 条)に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

21 
実施可能要件につい

て 

1 

 

知財高判平成22年12月8日 

（平成22年（行ケ）第10125号） 
第II部第1章第1節 

2 

 

知財高判平成25年2月12日 

（平成24年（行ケ）第10071号） 

21-1 

過度な実験・試行錯誤

を要するか否かにつ

いて 

1 

 

知財高判平成17年6月30日 

（平成17年（行ケ）第10280号） 
第II部第1章第1節2.(2) 

2 

 

知財高判平成23年4月14日 

（平成22年（行ケ）第10247号） 

21-2 
実施可能要件とサポ

ート要件について 

1 

 

知財高判平成17年10月19日 

（平成17年（行ケ）第10013号） 

第II部第1章第1節4.1.2 

2 

 

知財高判平成24年4月11日 

（平成23年（行ケ）第10147号） 

3 

 

知財高判平成24年10月29日 

（平成24年（行ケ）第10076号） 

4 

 

知財高判平成25年4月11日 

（平成24年（行ケ）第10299号） 

5 

 

知財高判平成27年4月28日 

（平成25年（行ケ）第10250号） 

6 

 

知財高判平成28年3月31日 

（平成27年（行ケ）第10052号） 

22 
委任省令要件につい

て  
－ 第II部第1章第2節 

23 

 

サポート要件につい

て 

1 

 

知財高判平成17年11月11日 

（平成17年（行ケ）第10042号） 

第II部第2章第2節 

2 

 

知財高判平成19年10月11日 

（平成18年（行ケ）第10509号） 

3 

 

知財高判平成21年3月31日 

（平成20年（行ケ）第10065号） 

4 

 

知財高判平成21年9月29日 

（平成20年（行ケ）第10484号） 

5 

 

知財高判平成22年7月28日 

（平成21年（行ケ）第10252号） 

6 

 

知財高判平成23年3月24日 

（平成22年（行ケ）第10214号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0102bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
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7 

 

知財高判平成23年9月29日 

（平成23年（行ケ）第10010号） 

8 

 

知財高判平成23年12月26日 

（平成22年（行ケ）第10402号） 

9 

 

知財高判平成24年11月7日 

（平成23年（行ケ）第10235号） 

10 

 

知財高判平成25年6月6日 

（平成24年（行ケ）第10365号） 

11 

 

知財高判平成25年9月10日 

（平成24年（行ケ）第10424号） 

12 

 

知財高判平成25年9月19日 

（平成24年（行ケ）第10387号） 

13 

 

 

知財高判平成30年4月13日 

（平成28年（行ケ）第10182号、

第10184号） 

24 明確性要件について 

1 

 

知財高判平成19年10月30日 

（平成19年（行ケ）第10024号） 

第II部第2章第3節 

2 

 

知財高判平成21年12月10日 

（平成21年（行ケ）第10272号） 

3 

 

知財高判平成22年7月28日 

（平成21年（行ケ）第10329号） 

4 

 

知財高判平成23年9月15日 

（平成22年（行ケ）第10265号） 

5 

 

知財高判平成24年12月20日 

（平成24年（行ケ）第10117号） 

6 

 

知財高判平成25年11月28日 

（平成25年（行ケ）第10121号） 

7 

 

平成28年3月2日審決 

（不服2014-17732） 

8 

 

平成28年6月20日審決 

（不服2014-10863） 

9 

 

知財高判平成28年9月20日 

（平成27年（行ケ）第10242号） 

10 

 

知財高判平成29年12月21日 

（平成29年（行ケ）第10083号） 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
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(21)-1 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節 

裁判例 

分類 

21:実施可能要件について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「商品の陳列決定装置」（査定不服審判） 

知財高判平成22年12月8日（平成22年（行ケ）第10125号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-198633号（特開2002-15231号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第36条第4項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、電子商店ならではのコンピュータ情報処理技術を

駆使し、来店者に合わせて来店者ごとに選出した商品群を魅力的

なレイアウトで陳列して提示するようにした電子商店サーバーに

おける商品陳列制御方法を提供するため、アクセスしてきた来店

者についての来店者データと商品データベースにおける各商品属

性データとを照合して所定のマッチング演算処理にかけ、その来

店者が各商品に抱く関心の大きさに相関するであろう予測の数値

である訴求点を計算し、大きな訴求点を計上したいくつかの商品

を陳列対象商品として商品データベースから選出し、選出された

各商品を、より大きな訴求点を計上した商品をより優位の陳列位

置に割り当てて、仮想店舗における陳列レイアウトを決定するも

のである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

「商品データベース中に商品データとして，「商品の外観などを示す図案や写真などの画像データ」が

登録されている旨が記載されており（【０００８】）， 

「訴求点の大きい順に一定数の商品を陳列対象商品として選出する。ここで，陳列対象商品の選出数

は固定的に決めておく必要はない。選出された商品の陳列占有面積に応じて最終的に商品数を増減し

【図３】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/080910_hanrei.pdf
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てもよい。」（【００１３】）， 

「陳列する商品群が決定したならば，商品データベースから必要な情報を取り出してきて，それらの

商品を仮想店舗に陳列した仮想商店Ｗｅｂページを生成する。…そして各商品をその訴求点の大きい

順により優位の陳列位置に割り当ててレイアウトを決めていく。ここで，訴求点以外の要素が陳列レ

イアウトを少し変化させる仕組みを採用してもよい。たとえば訴求点によりいくつかの陳列位置の候

補を決め，その中から商品データの画像の大きさとか色などの要素により最終位置を決定するように

してもよい。」（【００１４】）と記載されている。」（判決より抜粋、適宜改行） 

 

（３）考慮された技術常識等（甲15の記載）（判決の認定） 

「甲１５は，複数の動画というデジタルコンテンツについて，…記載しているものの，これは，平成

１９年４月２５日に発行された文献であるから，本件出願当時（平成１２年６月３０日）の技術常識

を直ちに立証するものではない。」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件補正発明） 

【請求項１】インターネットを通じて利用者コンピュータとＨＴＴＰリクエストレスポンスをやり取り

し，利用者コンピュータのブラウザにより可視化される電子商店をＷｅｂページにより表現して送達す

るとともに，その電子商店を介してデジタルコンテンツの販売手続きを処理する電子商店サーバーにお

いて，電子商店における商品の陳列決定装置であって，販売対象商品であるデジタルコンテンツに関す

る情報であって当該デジタルコンテンツ自体を含む情報が各商品ごとに区分して集約して商品データ

として記録されると共に，各商品データに付帯して，各商品のカテゴリーなどの属性情報や各商品に関

心を抱くと予測される消費者に関する属性情報を体系化してデータ表現した商品属性データが記録さ

れた商品データベースと，利用者コンピュータにより当該電子商店サーバーにアクセスしてくる来店者

の個人情報を含む来店者データを取得する手段と，アクセスしてきた来店者についての前記来店者デー

タに含まれる個人情報と，前記商品データベースにおける各商品属性データとを照合して所定のマッチ

ング演算処理にかけ，前記個人情報と前記商品属性データとの一致度，類似度，あるいは関連性を判定

して点数化することにより，その来店者が各商品に抱く関心の大きさに相関する予測の数値である訴求

点を計算する手段と，一定以上の訴求点が計算された商品群の中から所定の規則でまたはランダムに陳

列対象商品を，陳列対象商品の陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段と，前記陳列対象商品として

選出された各商品の陳列位置を，各商品の訴求点と，商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決

定し，各商品を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店を表現する前記Ｗｅｂページのデータを生

成する手段と，を備えることを特徴とする電子商店における商品の陳列決定装置。 

 

（５）手続の経緯 

平成20年6月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-16145号） 

平成20年7月23日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年3月15日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

 …本件補正明細書には，商品データベースに登録され，商品ＩＤに対応付けられているマルチメデ

ィア情報が，商品データの画像の大きさを含むことは記載されておらず，しかも，商品データの画像

の大きさが，商品ごとに同じであるとは限らないから，商品データの画像の大きさと陳列占有面積を

考慮して選出すべき商品の数を算出し，算出された商品の数が適切か否かを判断するために，商品デ

ータの画像の大きさに基づいて商品データの画像の陳列位置の割当を行う必要があるのに，そのため

の具体的な情報処理が記載されていないとして，当業者が本件補正発明…を実施することができる程

度に明確かつ十分に記載されているとはいえない旨を判断した。 

判決 

原告の主張 

 …本件補正により，本件補正発明の対象商品

は，無体のコンピュータプログラムであるデジタ

ルコンテンツに限定されたから，視認しうるよう

な商品の画像データは，観念できない。すなわち，

本件補正発明では，商品が被写体となることはあ

り得ず，商品の画像は，その商品が化体されたア

イコン等の画像で代替表示されるにとどまり，そ

の場合，商品画像の大きさや形状については，甲

１５記載の技術により定型化が行われるので，表

示画面及び販売画面において，本件審決が指摘す

るような問題は生じない。 

 また，本件補正明細書には，商品データの画像

のレイアウト及び陳列位置が決まっていること

が記載されており，しかも，画像データが定型化

された状態を崩さない程度に少し変化させる旨

の記載もある（【００１４】）ところ，この記載

は，商品データの画像の大きさが定型であり，実

施の際にこれを変化させる可能性を記述したこ

とが明白である。 

 (3) したがって，本件補正明細書は，当業者

が本件補正発明…を実施することができる程度

に明確かつ十分に記載されている。本件審決は，

商品データの画像の存在を観念した上で，その大

きさが商品ごとに同じであるとは限らないとい

う誤った推測を判断の前提としており，特許法３

６条４項に規定する要件の判断を誤っている。 

被告の主張 

 (1) 本件補正明細書には，販売対象商品である

デジタルコンテンツについて，商品ＩＤに対応付

けされて商品データベースに登録されている旨し

か記載がなく（【０００８】），しかも，商品画

像の大きさが定型化されるのならば，商品データ

の画像の大きさが陳列位置を決定する要素にはな

り得ないはずなのに，商品データの画像の大きさ

が商品の陳列位置を決定する要素になる旨の記載

がある（【００１４】）。以上によれば，本件補

正発明においてデジタルコンテンツを商品とする

場合，商品データの画像の大きさや形状が定型化

されていることが自明であるとまではいえず，こ

れは，商品ごとに同じであるとは限らないと理解

するのが自然である。 

 …本件補正明細書によれば，陳列対象商品の数

は，商品の陳列占有面積に応じて決定される（【０

０１３】）一方，陳列対象商品の陳列位置の決定

は，商品データの画像の大きさ等に基づいて決定

されることになる（【００１４】）結果，最終的

な陳列位置の決定には，陳列占有面積と陳列対象

商品の画像の大きさの総和とを比較する必要があ

ることになる。しかるに，…陳列対象商品を決定

するためには，商品画像の大きさや形状の情報を

用いて最適化処理等を行う必要があるところ，本

件補正明細書には，これらの大きさや形状を管理

することは記載も示唆もされておらず，また，当

業者にも自明でもない。 
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裁判所の判断 

 (1) 本件補正発明は，…商品データ及び商品属性データが記録された商品データベース並びに来

店者の個人情報を含む来店者データを取得する手段を有し，当該個人情報と商品属性データとの関連

性等を点数化することで来店者が各商品に抱く関心の大きさに関する訴求点を計算し，Ｗｅｂページ

上に陳列すべき商品（陳列対象商品）を，その「陳列占有面積に応じた数だけ選出する手段」と，そ

の「陳列位置を，各商品の訴求点と，商品データの画像の大きさ又は色とに基づいて決定し，各商品

を前記決定した陳列位置に割り当てた電子商店」を生成する手段を備えることを特徴とする商品の陳

列決定装置である。 

 …本件補正発明が販売対象商品とするデジタルコンテンツについては，いずれも一定の大きさを有

する商品データの画像が存在することを前提としており，かつ，当該画像の大きさが陳列位置を決定

する条件となっていることから，各販売対象商品ごとに陳列位置を割り当てることができるものであ

ると認められる。 

 したがって，本件補正発明を実施する上では，商品の陳列決定装置が，そのような商品データの画

像の大きさに関する情報をいかなる形態で保存・管理し，また，どのようにＷｅｂページ上に陳列さ

れる商品を選出し，かつ，陳列位置を決定するのかが明らかにされる必要がある。 

 しかしながら，本件補正発明の特許請求の範囲の記載からは，商品データの画像が何をいうかを含

め，これらの点は，一義的に明らかとはいい難い。 

 (3)…本件補正発明は，販売対象商品をデジタルコンテンツに限定しているところ，そもそも，そ

のような無体のデジタルコンテンツについて，Ｗｅｂページ上に陳列されて視認可能となるような

「商品の外観など」（【０００８】）に関する画像データを観念することは，それ自体困難である。

しかも，本件補正明細書は，ここにいう「商品の外観など」と販売対象商品であるデジタルコンテン

ツとの関係について何ら説明を加えていないから，本件補正明細書の記載によっても，本件補正発明

の請求項に記載された「商品」であるデジタルコンテンツに関する「データの画像」という技術的意

義は，明らかではない。そのため，本件補正明細書は，商品データの画像の大きさに関する情報をい

かなる形態で保存・管理しているかや，陳列対象商品として選出された商品（の画像データ）の占有

面積（【００１３】）に応じてどのように陳列される商品数を決定し，更に最終的な商品の陳列位置

を決定する（【００１４】）に当たり，商品データの画像の大きさをどのように要素として考慮して

いるのかを，当該商品であるデジタルコンテンツを対象としてみた場合に，いずれも明らかにしてい

るとはいえない。 
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(21)-2 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節 

裁判例 

分類 

21:実施可能要件について 

キーワード 用途 

 

１．書誌的事項 

事件 「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる薬を調合するためのウリジンの使用方

法」（査定不服審判） 

知財高判平成25年2月12日（平成24年（行ケ）第10071号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-562028号（特表2003-517437号公報） 

分類 A61K 31/7072 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第36条第4項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、外因性ウリジンソースを投与することによってシチジンレベルを上昇させる方法、特

にある種の神経学的障害を治療する際の前記ウリジン又はウリジンソースの単独での又は他の薬学的

物質と組み合わせた薬理学的使用に関する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【００３４】 

 例２ 

 この例に関しては、ラット又は他のげっ歯類で

はなくアレチネズミを選択する。アレチネズミの

ピリミジン代謝がヒトにより近いためである。実

際的且つ倫理的な理由から、一部の実験的試験に

は必ずしもヒトを使用することができず、当業者

は一般にアレチネズミモデルがヒトモデルと等価

であることを認識している。実際に、アレチネズ

ミは一部のヒト疾患および脳虚血のような脳障害

の選択モデルである（Ｇｉｎｓｂｕｒｇら、脳虚

血のげっ歯類モデル。Ｓｔｒｏｋｅ ２０：１６２

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/981/082981_hanrei.pdf


附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 8 - 

７～１６４２，１９８９）。アレチネズミにウリジンを経口投与し、６０分後に例１で述べた修正ＨＰ

ＬＣ法によりシチジンとウリジンの血漿および脳レベルを測定する。図３は、２５０ｍｇ／ｋｇ体重

のウリジンの経口投与後の、血漿中のウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。図４は、２５

０ｍｇ／ｋｇのウリジンの経口投与後の、脳におけるウリジンとシチジンレベルの相対的比率を示す。

これらの結果は、脳におけるウリジンの代謝プロセシングが血漿中でのウリジンの全身的プロセシン

グとは異なることを示している。またこれらの結果は、脳に輸送されたときウリジンが直ちにシチジ

ンに変換されること、そしてこの変換は血漿中よりも脳中でより効率的であることを示唆する。ヒト

においても同様の実験を実施し、ただしヌクレオシドの脳レベルを測定する代わりにＣＳＦレベルを

測定する。ウリジンが特に脳において直ちにシチジンに変換されるという所見は全く予想外であり、

本発明の基礎を構成する。 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項７】処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する，（a）ウリジン，

ウリジン塩，リン酸ウリジン又はアシル化ウリジン化合物と，（b）コリン及びコリン塩から選択され

る化合物と，を含む組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年5月21日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年6月10日 ： 拒絶査定 

平成20年9月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-23607号） 

平成20年10月16日 ： 手続補正（審判請求の理由の補充に関する） 

平成23年10月11日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明は，「処方した人の脳シチジンレベルを上昇させる経口投与薬として使用する，（ａ）ウリ

ジン…と，（ｂ）コリン…から選択される化合物と，を含む組成物。」に係るものであるところ，発明

の詳細な説明には（ａ）成分及び（ｂ）成分の双方を含む組成物を経口投与した場合に，脳のシチジ

ンレベルが上昇することを確認できる試験結果については，何ら記載されていない。 

 …薬理試験結果が記載されていない以上，本願発明の医薬をいかなる疾患に対して用いるのか，…

それぞれの投与量をどの程度とすべきであるのかについての指針は全く示されていないというべき

であって，…当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであるとすることはできない。 

判決 

原告の主張 

 (3) 医薬用途を裏付ける実施例としては，段

落【００３４】は…ウリジンが特に脳において直

ちにシチジンに変換されるという所見は全く予

被告の主張 

 (2) 原告は，「ウリジンとコリンの組合せが，

リン脂質合成のための共力的に作用することを示

す実験結果を記載する必要はない」と主張する。 
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想外であり，本願発明の基礎を構成すると記載さ

れており，ウリジンが脳においてにシチジンに変

換されることは実験的に証明されている。 

 本願明細書には，ウリジンとコリンを併用した

実験結果は記載されていない。しかし，シチジン

が，シチジン三リン酸（ＣＴＰ）として細胞膜を

構成するリン脂質であるホスファチジルコリン

（ＰＣ）及びその他の膜リン脂質合成のための律

速前駆体であることが本件出願時に公知であり，

コリンがＰＣ等の膜リン脂質合成の重要な前駆

体であることが本件出願時に公知であったため，

ウリジンが脳においてにシチジンに変換される

発見と組み合わせると，ウリジンとコリンの併用

が膜リン脂質合成に有効であることは当業者に

理解できた。 

 …化合物は公知であり，各化合物の製造方法も

公知であり，各化合物を投与する方法も公知であ

り，所定の適応症の治療用化合物としての使用さ

えも公知である。したがって，当該技術分野は，

充分に開発されており，当業者の技術水準や技術

常識は高い。この事実は，当業者の技術水準や技

術常識を誤解して過小評価した審査及び審理に

よって不当に無視されている。 

 本件出願には，当業者が出願時の本件出願に記

載される発明及び実験を実施するための充分な

情報が含まれている。本件出願を，技術常識及び

一般的な薬理学的原理と結びつけて読んで理解

した当業者は，…本件出願の教示を容易に実行で

きる。当業者の技術水準や技術常識を考慮すれ

ば，ウリジン類とコリン又はコリン塩との実験的

証拠は不必要である。 

 ２００３年及び２００５年の論文（甲１９～２

１）は，本件出願後に公開されたものであるが，

これら論文に記載された成果を得るために，本件

出願は十分な情報及び指針を当業者に提供した。 

 …の両論文は，本件出願の記載を実行する。両

論文は，組み合わせて理解した場合，ウリジン及

 原告の上記主張は，シチジンとコリンの共力作

用について，甲１７において「全ＰｔｄＣｈｏ濃

度は，コントロール細胞又はコリンのみを補給さ

れた細胞における濃度と比較して，コリンとシチ

ジンの両方で培養された細胞で若干だが有意に増

加した」ことを前提としている。 

 しかしながら，ＰＣ濃度，すなわち，ホスファ

チジルコリンの濃度が上昇することと，「ある種の

神経学的疾患」の治療効果との関係については，

…証拠のいずれにも記載されていない。 

 そして，本願明細書には，例２として，ウリジ

ンを単独でアレチネズミに投与した場合の血漿及

び脳におけるウリジンとシチジンの相対的な比率

が示されていること（段落【００３４】）から，仮

に，ウリジンが脳においてシチジンに変換される

ことが実証されているとしても，ウリジンの投与

量とシチジンレベル（濃度）との相関関係につい

ては具体的な数値が記載されていない。 

 そうすると，ウリジンとコリンを併用する場合

に，それぞれの投与量がどの程度であれば，脳に

おけるシチジンレベルが両者の共力作用が得られ

る程度に上昇するのか，また，治療に十分な程度

にホスファチジルコリンの濃度が上昇するのかが

明らかにされていないのであるから，医薬発明で

ある本願発明を実施できる程度に，発明の詳細な

説明が明確かつ十分に記載されているということ

はできない。 

 原告は，本願発明の各有効成分は公知であり，

各成分の製造方法，各成分を疾患の治療のために

投与する方法も公知であるから，本願発明の技術

分野は，充分に開発されており，当業者の技術水

準や技術常識は高いので，ウリジン類とコリン又

はコリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要で

あると主張する。 

 しかし，原告が高いとする当業者の技術水準や

技術常識によっても，ウリジン類とコリン又はコ

リン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上
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びコリンがヒトにおいてシチジンのレベルを増

大させることを明らかにする。両論文では，本件

出願の情報が，当業者の技術常識との組合せで使

用されており，本件出願が，ウリジン及びコリン

はヒト対象において脳のシチジンを増大させる

という技術情報を当業者に実施可能に提供した

ことを意味する。 

昇させることを合理的に説明できない… 

 …原告が提示する甲１９～２１は，本件出願後

に公開された学術論文であり，原告が指摘する内

容も，本件出願の優先日前の技術常識や技術水準

についてのものということはできないから，原告

の主張は，本件出願の優先日における技術常識や

技術水準に基づくものではない。 

裁判所の判断 

 (1) 請求項７…は，（ａ）ウリジン…，及び，（ｂ）コリン…の２成分を組み合わせた組成物が人

の脳シチジンレベルを上昇させるという薬理作用を示す経口投与用医薬についての発明である。 

 そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明に当業者が本願発明を実施できる程度に明確かつ十分

に記載したといえるためには，薬理試験の結果等により，当該有効成分がその属性を有していること

を実証するか，又は合理的に説明する必要がある。 

 本願明細書には，例２として，アレチネズミに前記（ａ）成分であるウリジンを単独で経口投与し

た場合に，脳におけるシチジンのレベルが上昇したことが記載されているものの，（ａ）成分と（ｂ）

成分を組み合わせて使用した場合に，脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験の結果は示され

ておらず，（ｂ）成分単独で脳のシチジンレベルが上昇したことを示す実験結果も示されていない。

また，（ｂ）成分…を（ａ）成分と併用して投与した場合，又は（ｂ）成分単独で投与した場合に，

脳のシチジンレベルを上昇させるという技術常識が本願発明の優先日前に存在したと推認できるよ

うな記載は本願明細書にはない。 

 そうすると，詳細な説明には，本願発明の有効成分である（ａ）及び（ｂ）の２成分の組合せが脳

シチジンレベルを上昇させるという属性が記載されていないので，発明の詳細な説明は，当業者が本

願発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載したということはできない。 

 原告は，本願発明の各有効成分は公知であり，各成分の製造方法，各成分を疾患の治療のために投

与する方法も公知であるから，…当業者の技術水準や技術常識は高いので，ウリジン類とコリン又は

コリン塩を組み合わせた実験的証拠は不必要であると主張する。 

 しかし，原告が高いとする当業者の技術水準や技術常識によっても，ウリジン類とコリン又はコリ

ン塩を含む組成物が人の脳シチジンレベルを上昇させることを合理的に説明できないから，原告の主

張は失当である。 

 原告は，ウリジンとコリンを投与することにより生体内で所定の効果が得られるという点は甲１９

～２１に記載されており，…当業者は，本願発明を本願の発明の詳細な説明の教示に従って容易に実

行できるから，…実験的証拠は不必要であるとも主張する。 

 しかし，原告が提示する甲１９～２１は，本件出願後に公開された学術論文であり，原告が指摘す

る内容も，本件出願の優先日前の技術常識や技術水準についてのものということはできない… 
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(21-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節2.(2) 

裁判例 

分類 

21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」（特許異議の申立て） 

知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10280号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-50905号（特開平8-246001号公報） 

分類 B22F 1/00 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第36条第4項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラッ

クや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としてのニッ

ケル粉を提供することを目的とし、平均粒径が0.1～1.0μm

で、かつタップ密度が特定式で表される条件を満足し、さ

らに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径

が平均粒径の0.2倍以上である構成とした。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「ニッケル純度は99.5重量％以上が好ましく，99.5重量％未満では焼成時にデラミネーションやク

ラックが発生しやすいだけではなく，電極としての特性が低下（比抵抗が大きくなる）する。このよ

うな特徴を持つニッケル粉の製造方法としては，塩化ニッケルの気相水素還元法が挙げられる。従来

の湿式法は，ニッケル粉の製造温度が低温（＜100℃）であるのに対し，塩化ニッケルの気相水素還元

法は，製造温度が高温（1000℃付近）であるため，結晶が大きく成長（微細な１次粒子の集合体でな

い）することによって焼成時に過焼結が発生しにくい。また，気相水素還元法では，粒形状が球状と

なり，純度99.5％以上のものが得やすい有利な点もある。上記特徴を持つニッケル粉を効率よく製造

するために，反応器を用いて塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法が適している。具体的に

は，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水素を1004℃(1277K) 

～1453℃(1726K)の温度で化学反応させる。」（判決より抜粋） 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/009506_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】平均粒径が0.1～1.0μmで，かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度

分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積層

セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。 

タップ密度≧－2.5×（平均粒径）2＋7.0×（平均粒径）＋0.8・・・(2)式 

 

（４）手続の経緯 

平成13年4月23日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出 

平成13年6月8日 ： 特許権の設定登録 

平成13年11月12日 ： 特許異議の申立て（異議2001-73067号） 

平成15年2月19日 ： 「…特許を取り消す。」との決定 

なお、平成13年4月23日の手続補正では、「タップ密度≧－2.5×（平均粒径）2＋7.0×（平均粒径）

＋0.6・・・(1)式」を、上記「特許請求の範囲」に記載の(2)式に限定するとともに、「粒度分布の幾

何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」との要件を付加し、タップ

密度が「(1)式を満たしているが、(2)式を満たしていない」出願時明細書における実施例7及び実施例

8を、比較例1及び比較例2としたものである。 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定（判決より抜粋） 

 …本件明細書の発明の詳細な説明には，「塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩

化ニッケル蒸気と水素を1004℃（1277Ｋ）～1453℃（1726Ｋ）の温度で化学反応させる」こと，この

化学反応において，「10リットル／分のアルゴンガス」，「反応部５の中央ノズル６から下向きに5リッ

トル／分の割合で供給される水素７」を用いることが記載されているが，「タップ密度が(2)式で表さ

れる条件を満足し，さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2

倍以上である」ニッケル超微粉を得るために必要な，塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度の範囲並び

にアルゴンガス及び水素の流量の範囲については記載がなく，当業者が，上記発明の詳細な説明の記

載に従って製造しようとしても，製造できるかどうかも不明のまま不相当に多くの試行錯誤をしなけ

ればならないことになるから，当業者が，「タップ密度が(2)式で表される条件を満足し，さらに粒度

分布の幾何標準偏差が2.0以下，かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である」ニッケル超微粉を

容易に製造することができるとすることはできず，このような発明の詳細な説明の記載について，「そ

の発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその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。… 

判決 

原告の主張 

 …本件発明は新規な物の発明ではなく，有用性

の高い用途を持つニッケル微粉を選択する指標

被告の主張 

 …実施例１ないし５と比較例１及び２とは，塩

化ニッケルの気相水素還元法の製造条件が本件明



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 13 - 

を与えるものである。このような指標が提示され

れば，当業者は，通常の試行錯誤の範囲内で，本

件明細書に記載された製造方法内において，特定

の製造装置ごとに細部の技術的条件を変化させ，

その結果得られた粉体の特性と指標とを比較し

ながら，適した製造条件を決定することができ

る。 

 …(1)式と(2)式の差は出願時明細書に記載さ

れるように，本発明のニッケル超微粉を用いて積

層セラミックコンデンサーを製造する際にクラ

ック，デラミネーション発生率が１０％以下であ

るか，５％以下であるかの差である。このような

粉体群の製造に際して両方を区別して製造でき

る画期的な製造方法があれば，製造方法の発明と

して特許されるべきものであり，ニッケル超微粉

の用途又は評価の指標の発明である本件発明に

おいて両者を区別する製造方法の記載を求める

のは誤りである。 

細書の段落【0013】に具体的に開示された範囲内

において設定されている点で共通しているが，そ

の結果を対比すると，実施例１ないし５に係るニ

ッケル粉は本件請求項１記載の特性をすべて満た

しているのに対して，比較例１に係るニッケル粉

はタップ密度と粒度分布の特性を満たさず，比較

例２に係るニッケル粉はタップ密度と平均結晶子

径／平均粒径の特性を満たしていない。 

 …請求項１の特性をすべて満たすニッケル超微

粉を製造するためには本件明細書に記載された製

造条件では不足であり，同明細書の記載や技術常

識をもってしても当業者が製造することができな

いのであるから，本件明細書には決定が判断する

とおりの記載不備がある。 

 …本件発明に係るニッケル超微粉は，原告らの

主張するような当業者の試行錯誤の範囲内で簡単

に製造することができるようなものではなく，本

件明細書の記載からはどのような条件設定をすれ

ば製造が可能となるのか明らかではない。 

裁判所の判断 

 ここでいう「実施」とは，「物の発明」の場合，その物を製造，使用等することであるから，当業

者がその物を製造することができる程度に記載しなければならないことはいうまでもなく，そのため

には，明細書，図面全体の記載及び技術常識に基づき特許出願時の当業者がその物を製造できるよう

な場合を除き，具体的な製造方法を記載しなければならないと解すべきである。 

 …本件明細書には，本件発明に係るニッケル粉を製造する具体的方法として，塩化ニッケルの気相

水素還元法を採用し，塩化ニッケル蒸気濃度（分圧）を0.05～0.3とし，かつ塩化ニッケル蒸気と水

素を1004℃(1277K)～1453℃(1726K)の範囲内で化学反応させるという方法が記載されているという

ことができる。…実施例１ないし５のニッケル粉のタップ密度は(2)式（タップ密度≧－2.5×(平均

粒径)2＋7.0×(平均粒径)＋0.8）を満たしているが，比較例１及び２のニッケル粉のタップ密度は(1)

式（タップ密度≧－2.5×(平均粒径)2＋7.0×(平均粒径)＋0.6）は満たすものの，(2)式は満たして

いない。このことは，本件明細書に記載された上記製造方法に従ってニッケル粉を製造したとしても，

本件請求項１記載の特性を満たすニッケル粉が製造できるとは限らないことを示しているというこ

とができる。 

 …前記のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された製造方法に従って製造されたニッケ

ル粉は(1)式は満たすものの，(2)式については必ずしも満たすとは限らないのであるから，本件明細

書の発明の詳細な説明に記載された製造方法は，当業者が容易に本件発明を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。 
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 …当業者が本件請求項１記載の特性を満たすニッケル超微粉を製造するために本件明細書に記載

された製造条件のほかにいかなる条件設定をすべきかについては，本件明細書及び図面に何ら示唆は

ない。…塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度以外のいかなる条件が平均粒径又はタップ密度に影響を

与えるのかについては，…提出された証拠からも明らかとはいえず，まして本件特許の出願当時にか

かる条件設定についての技術常識が存在したことを示す的確な証拠もない。したがって，当業者は，

本件発明を実施するに際して，本件明細書に記載された塩化ニッケル蒸気濃度及び反応温度のほか，

様々な条件を設定・変更して不相当に多くの試行錯誤をしなければならないことは明らかであって，

…発明の詳細な説明の記載に基づいて当業者が…発明を容易に実施し得るということはできない。 
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(21-1)-2 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節2.(2) 

裁判例 

分類 

21-1:過度な実験・試行錯誤を要するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「電解放出デバイス用炭素膜」（査定不服審判） 

知財高判平成23年4月14日（平成22年（行ケ）第10247号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2130号109頁、判例タイムズ1401号296頁 

出願番号 特願2000-510154号（特表2001-516127号公報） 

分類 C01B 31/02 

結論 認容 

関連条文 （旧）第36条第4項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、基板上に炭素膜の層を有する電化放出デバイスである。ここで、該炭素膜は、１５７

８ｃｍ－１～１６２０ｃｍ－１の範囲のＵＶラマンバンドを有し、該ＵＶラマンバンドは２５ｃｍ－１～

１６５ｃｍ－１の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有するものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「…本願明細書には，本願発明の製造工程として，以下の記載がある（【００１０】）。 

（ア）炭素層は，熱いフィラメントによって補助された化学蒸着（「ＣＶＤ」）プロセスを用いて堆積

し得る。 

（イ）基板は，ＣＶＤ反応器中のホルダー上に載置される。 

（ウ）水素ガスが，反応器におよそ１０分間未満，流入される。 

（エ）次に，メタンのパーセンテージが５０％未満である，水素及びメタンの混合物が，反応器の中

に１時間未満，流入される。 

（オ）上記工程（エ）におけるよりもメタンのパーセンテージが低い，別の水素及びメタンの混合物

が，反応器に２時間未満，流入される。 

（カ）そして，ＣＶＤ反応器内において，水素のフローが１５分未満行われる。 

 また，本願明細書には，上記製造工程における製造条件としては，以下のことも記載されている（【０

０１１】【００１２】）。 

（キ）少量の酸素，窒素，あるはホウ素ドーパントが，ガス流に含まれてもよい。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/081256_hanrei.pdf
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（ク）フィラメントの温度は，１６００℃～２４００℃の範囲に設定される。 

（ケ）基板の温度は，６００℃～１０００℃の間に設定されている。 

（コ）堆積圧力は，５～３００torrの間である。」（判決より抜粋） 

 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明1） 

【請求項１】基板上に炭素膜の層を有する電界放出デバイスであって，該炭素膜は電界の影響下で電

子を放出し，該炭素膜は，１５７８ｃｍ－１～１６２０ｃｍ－１の範囲のＵＶラマンバンドを有し，該Ｕ

Ｖラマンバンドは２５ｃｍ－１～１６５ｃｍ－１の半値全幅値（ＦＷＨＭ）を有する，電界放出デバイス。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年7月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2006-16055号） 

平成21年7月6日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出 

平成22年3月23日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１ないし３，本願発明６ないし８に係る発

明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえず，平成１４年法律第２４号

による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項に規定するいわゆる実施可能要件を満たし

ていないから，特許を受けることができない，というものである。 

…本件審決は，「炭素膜の形成に影響を及ぼす他のパラメータ（例えば，反応器の大きさや，メタン

の流入量等）については，何ら規定されていない」と認定した… 

判決 

原告の主張 

 (1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素

膜の製造方法について 

ア 本願明細書の発明の詳細な説明には， 

（ウ）水素が１０分未満， 

（エ）水素とメタンの混合物が１時間未満， 

（オ）他の水素とメタンの他の混合物が２時間未

満， 

（カ）水素が１５分未満， 

の各々を，ＣＶＤ反応器に順次流入することが記

載されている。 

 したがって，本願発明の代表的な製造方法を示

す実施例としては，（ウ）ないし（カ）の全ての

被告の主張 

 (1) 本願発明に係る電界放出デバイス用炭素

膜の製造方法について 

 (ア) 本願発明の「電界放出デバイス用炭素膜」

に係る製造方法について，本願明細書の発明の詳

細な説明の記載（【００１０】～【００１２】）に

よれば，本願発明に係る電界放出デバイス用炭素

膜の製造方法には，原告主張の製造工程（ウ）な

いし（カ）が含まれることが把握されるところ，

上記各工程の流入時間は上限のみが規定され，下

限に関する規定がないことから，流入時間が０分

である場合も含まれることとなる。流入時間が０

分とは，かかる流入工程がないことを意味する。 
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製造工程が必須である。よって，原告が代表的な

実施例として記載した事項から，本件審決が必須

事項と選択事項とを認定して実施可能要件を判

断する基礎としたことは，的外れである。 

 イ 本件審決は，「…炭素膜の形成に影響を及

ぼす他のパラメータ（例えば，反応器の大きさや，

メタンの流入量等）については，何ら規定されて

いない」と認定したが，パラメータを全て列挙し

なければならないとするのであれば，出願人に過

度の負担を強いるものである。 

 実施可能要件に対する本件審決のような過度

な要求は，発明の保護をないがしろにするもので

あって，差し控えるべきである。 

 製造工程（ウ）（オ）（カ）のは，いずれも省略

可能な選択的製造工程であり，本件審決の認定に

誤りはない。 

 炭素膜の形成に影響を及ぼすパラメータについ

て規定されていないとした本件審決の説示は，本

願発明に係る炭素膜の製造方法についての説明

が，本願明細書の発明の詳細な説明（【００１０】

～【００１２】）の記載箇所に限られていることを 

指摘したものであり，原告が主張するような，製

造方法に必要なあらゆるパラメータを全て列挙す

ることを要求したものではない。 

裁判所の判断 

 …製造工程のうち，上記…（ウ）（オ）（カ）の工程について，時間の上限のみが言及されているか

らといって，その工程が省略可能であり，その余の同（ア）（イ）（エ）の工程のみが必須の製造工程

であると解することは相当とはいえない。また，…本願明細書の記載（【００１０】～【００１２】）

及び本件意見書（甲５）の上記記載等によると，水素流速を非常に小さくして形成するとダイアモン

ド微結晶が形成できることが示されており，本願明細書の【００１０】ないし【００１２】で示され

た範囲の中でも，ガス濃度を小さくする等の結晶を大きくさせない条件によって，ダイアモンド微結

晶が形成できることが示唆されているということができる。 

 …本願明細書に記載された複数の条件の全範囲で，本願発明が製造できる必要はなく，技術分野や

課題を参酌して，当業者が当然行う条件調整を前提として，【００１０】ないし【００１２】に記載

された範囲から具体的製造条件を設定すればよい。 

 …本来，物の発明において，適用可能な条件範囲全体にわたって，実施例が必要とされるわけでは

ない。物の発明においては，物を製造する方法の発明において，特許請求の範囲に製造条件の範囲が

示され，公知物質の製造方法として，方法の発明の効果を主張しているケースとは，実施例の網羅性

に関して，要求される水準は異なるものと解される。 

 以上のとおり，本願明細書【００１０】ないし【００１２】の条件範囲は，製造可能なパラメータ

範囲を列挙したと捉えるべきで，当業者は具体的な製造条件決定に際しては，技術常識を加味して決

定すべきものである。 
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(21-2)-1 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節4.1.2 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 実施可能要件とサポート要件の関係について 

 

１．書誌的事項 

事件 「体重のモジュレータ」（査定不服審判） 

知財高判平成17年10月19日（平成17年（行ケ）第10013号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-4989号（特開平10-262688号公報） 

分類 B21B 17/14 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、青柳馨裁判官、宍戸充裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、哺乳動物（動物およびヒトを包含する）の体重の制御に関し、詳細には、哺乳動物の

体重を調整する生物学的活性を有する肥満症（ＯＢ）ポリペプチドの発現を得るために用いられるＤ

ＮＡ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に関する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

 「本件明細書の発明の詳細な説明の記載について見ると，「ここでこの核酸分子の配列は，…配列番

号１…配列番号３…配列番号２２…のヌクレオチド配列中の同じヌクレオチド数のヌクレオチド配列，

またはそれに相補的な配列に相当する。」（段落【０１０６】）との記載，配列番号１，３，２２，もし

くは２４の本件ＯＢ遺伝子に係る塩基配列の記載及び弁論の全趣旨によれば，本願発明の「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」は，２７３９塩基対，７００塩基対，４１

４塩基対，８０１塩基対もの長さを持つ配列番号１，３，２２又は２４の各遺伝子配列からランダム

に選択されるところ，その長さは，最短で１５ヌクレオチド長のものから，最長で上記各遺伝子配列

と同程度の長さのものが包含されることになるものと認められ，この中の本件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」ものが本願発明の対象となり得る核酸分子であ

るが，その数は，おそらく膨大なものとなると推測される。」（判決より抜粋） 

 「…５０余りの実施例を除いた，残りの膨大なものとなると推測される核酸分子については，…「本

発明は，このような核酸プローブを提供し，これは本明細書中で開示される特異的な配列から容易に

調製され得る。例えば，…配列番号１…配列番号３…に記載される配列の少なくとも１０，好ましく

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/009324_hanrei.pdf
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は１５ヌクレオチドフラグメントに相当するヌクレオチド配列を有するハイブリダイズし得るプロー

ブがある。好ましくは，フラグメントは本発明のモジュレーターペプチドに高度に特有であるように

選択される。プローブに対して実質的に相同であるＤＮＡフラグメントがハイブリダイズする。上記

のように，相同性の程度が大きければ大きいほど，より厳密なハイブリダイゼーション条件が使用さ

れ得る。」（段落【０１７６】）などといった概括的な記載があるのみで，発明の詳細な説明のその余の

記載部分にも，具体的な記載は見当たらない。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後） 

【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。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年8月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2000-13740号） 

平成15年12月25日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年3月17日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …③本件明細書の発明の詳細な説明が，当業者において本願発明を容易に実施をすることができる 

程度に記載されているものと認められないので，同法３６条４項（注，平成１４年法律第２４号によ

る改正前のもの。以下「特許法旧３６条４項」という。）に規定する要件を満たしていない，④本願

発明が発明の詳細な説明に実質的に記載されているとはいえないから，同法３６条６項１号に規定す

る要件を満たしていない… 

 …本願の請求項１に記載の『核酸分子』は，配列番号１，３，２２もしくは２４のＤＮＡ分子の連

続配列またはその相補鎖に，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，検出可能な

標識のされた１５ヌクレオチド以上の核酸分子であり，そこに，元のＤＮＡ分子との間で不規則な核

酸配列のミスマッチを含む，長短の無数の核酸分子が含まれる…本願明細書の発明の詳細な説明にお

いてプローブ又はプライマーとして利用できたものとして具体的に開示されている『標識核酸分子』

は，ヌクレオチド数１８～４０の配列番号８，９，１３～１６，２９～３７，３９～７６，９３のみ

にすぎない。…わずか１５ヌクレオチドの長さで検出プローブや増幅プライマーとして利用できるこ

とを本願出願人は明細書において何ら具体的に開示していない。また，これらの数十種類の標的核酸

分子の結果のみで，この請求項に含まれる，元のＤＮＡ分子と配列が不規則に異なる，長短の無数の

標的核酸分子が，同様にＯＢポリペプチド遺伝子の検出プローブまたは増幅プライマーとして使用で

きることを，本願出願人は明細書において具体的に説明していない。… 

判決 

原告の主張 被告の主張 
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…ハイブリダイズ技術は，本件出願の原出願優

先日当時に慣用されていた技術であり，数十の実

施例があれば，当業者は，本願発明の核酸分子が

使用できることを十分に理解し，本願発明を実施

することができるのである。 

 すなわち，本件明細書の発明の詳細な説明にお

いては，１８ヌクレオチドを実際に用いた実験に

関する記載があり，しかも，１５ヌクレオチドを

利用することについての記載があるので，本件明

細書の記載に基づけば，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，そして

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できるから，少なくとも１５

ヌクレオチドの核酸分子を用いる「発明」は，本

件明細書の発明の詳細な説明に記載されている。 

 

 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３

６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，決して，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。 

…本件明細書の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，本願発明の

特許請求の範囲に含まれ得る，長短の無数の標的

核酸分子について，同様に本件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，発明の詳細な説明に

おいて具体的に説明されていない。 

 

…本願発明は，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，原告の主張は，

そもそも，それ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。 

裁判所の判断 

一般に，化学物質の発明は，新規で，産業上利用できる化学物質（すなわち有用性のある化学物質）

を提供することにその本質があると解されるが，その化学物質が遺伝子等の，元来，自然界に存在す

る物質である場合には，単に存在を明らかにした，確認したというだけでは発見にとどまるものであ

り，自然界に存在した状態から分離し，一定の加工を加えたとしても，物の発明としては，いまだ産

業上利用できる化学物質を提供したとはいえないものというべきであり，その有用性が明らかにさ

れ，従来技術にない新たな技術的視点が加えられることで，初めて産業上利用できる発明として成立

したものと認められるものと解すべきである。 
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 そして，遺伝子関連の化学物質発明においてその有用性が明らかにされる必要があることは，明細

書の発明の詳細な説明の記載要領を規定した特許法旧３６条４項の実施可能要件についても同様で

ある。なぜならば，当業者が，当該化学物質の発明を実施するためには，出願当時の技術常識に基づ

いて，その発明に係る物質を製造することができ，かつ，これを使用することができなければならな

いところ，発明の詳細な説明中に有用性が明らかにされていなければ，当該発明に係る物質を使用す

ることはできず，したがって，その実施をすることができる程度に明確かつ十分に，発明の詳細な説

明に記載する必要があるからである。 

…本件明細書の全体を検討し，その他本件記録から把握できる従来技術や本件出願の原出願優先日

当時の技術常識を勘案しても，発明の詳細な説明において，上記５０余りの実施例の結果から，当業

者にその有用性，すなわち，明白な識別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

ない。 

 

 （1） 特許法３６条６項１号の記載要件は，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，…同条４項の記載要件の議論とは，いわば表裏一体の問題とい

うことができる。 

 …本願発明は，…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，本願発

明に含まれるような形になっているところ，…本件明細書の発明の詳細な説明において，…５０余り

の実施例の結果から，当業者にその有用性，すなわち，明白な識別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，また，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

するのである。 

 …遺伝子に関する発明は，有用性が明らかにされて初めて産業上利用できる発明として認めるべき

ものであるのに，明細書の発明の詳細な説明に記載された有用性の明らかな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している本願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ことが

明らかである。 

 …本願発明は，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となりかねないという問題を含んでいるのであり，あえてそのような形で特許

出願をしている以上，本件明細書の発明の詳細な説明には，特許請求の範囲記載の構成を満たす，す

べての「核酸分子」について，その有用性，すなわち，プローブやプライマーとして利用して本件Ｏ

Ｂ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記載されていなければな

らないというほかない。… 

 …実験をしてみなければ当該発明かどうかが分からず，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，… 
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(21-2)-2 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節4.1.2 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 実施可能要件とサポート要件の関係について 

 

１．書誌的事項 

事件 「医薬」（無効審判） 

知財高判平成24年4月11日（平成23年（行ケ）第10147号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2154号105頁 

出願番号 特願平9-360756号（特開平10-167986号公報） 

分類 A61K 31/4439 

結論 認容 

関連条文 （旧）第36条第4項、第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ピオグリタゾン（インスリン感受性増強剤）と、ビグアナイド剤またはグリメピリド

（ＳＵ剤）を配合する、糖尿病治療用の医薬に関する。いわゆる、二薬剤の併用の発明である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

 「本件各発明の特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば，本件各発明は，糖尿病治療

に当たって，薬剤の単独の使用には，十分な効果が得られず，あるいは副作用の発現などの課題があ

った一方で，インスリン感受性増強剤でありほとんど副作用がないピオグリタゾンを，嫌気性解糖促

進作用等を有するビグアナイド剤（フェンホルミン，メトホルミン又はブホルミン）や，あるいは膵

β細胞からのインスリン分泌促進作用を有するＳＵ剤であるグリメピリドと組み合わせた医薬につい

ては知られていなかったことから，ピオグリタゾンとそれ以外の作用機序を有するビグアナイド剤又

はピオグリタゾンとを組み合わせることで，薬物の長期投与においても副作用が少なく，かつ，多く

の糖尿病患者に効果的な糖尿病予防・治療薬又は医薬組成物とすることをその技術的思想とするもの

であるといえる。 

 そして，本件明細書には，前記(1)オ及びクに記載のとおり，塩酸ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグ

リベンクラミドとの併用実験に関する記載があるが，ピオグリタゾンとビグアナイド剤との併用実験

や，ピオグリタゾンとＳＵ剤であるグリメピリドとの併用実験に関する記載はない。」（判決より抜粋） 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/082189_hanrei.pdf
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（３）考慮された技術常識等（判決の認定） 

 「以上の本件明細書及び引用例等の各文献の記載によれば，少なくとも，①非インスリン依存性糖

尿病（ＮＩＤＤＭ）に対して，従前，主に膵β細胞からのインスリン分泌を促進するＳＵ剤であるグ

リベンクラミドの投与がされてきており，新たなＳＵ剤としてグリメピリドも存在すること，…⑤Ｓ

Ｕ剤，インスリン感受性増強剤，α－グルコシダーゼ阻害剤及びビグアナイド剤は，…いずれも血糖

値の降下に関する作用機序が異なることについては，本件優先権主張日及び本件出願日に先立つ複数

の文献におおむね同じ趣旨の記載があることから，いずれもその当時の糖尿病又は糖尿病性合併症の

予防・治療薬に関する当業者の技術常識であったと認めることができる。」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び7のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明7」） 

【請求項１】ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，ビグアナイド剤とを組み合わせ

てなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。 

【請求項７】０．０５～５mg/kg体重の用量のピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩と，

グリメピリドとを組み合わせてなる，糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬。 

 

（５）手続の経緯 

平成22年5月11日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800088号） 

平成22年7月27日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年3月22日 ： 「訂正を認める。請求項１…に係る発明についての特許は無効とする。請求

項７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …審決の理由は，要するに，①本件発明１…についての特許は，平成１４年法律第２４号による改

正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項の規定する実施可能要件及び同条６項１号の規定す

るサポート要件に違反してされたものである，②本件発明７…についての特許は，実施可能要件及び

サポート要件に違反しない… 

 …ピオグリタゾンとスルフォニール尿素剤（ＳＵ剤）であるグリベンクラミドとの併用についての

薬理試験結果（実験例２）を具体的に記載した本件明細書の記載と，ＳＵ剤に係る技術常識とに基づ

いて，本件発明７をどのように実施するかを当業者が理解することができるから，本件発明７…につ

いて本件明細書には実施可能要件及びサポート要件の違反がない…。 

 …本件発明１…のビグアナイド剤が，本件明細書に記載のＳＵ剤（グリメピリド）やα－グルコシ

ダーゼ阻害剤（ボグリボース）とは異なる糖尿病治療薬…として当業者に認識されており，…異なる

薬効の作用機序をも備えて…ＳＵ剤やα－グルコシダーゼ阻害剤による糖尿病治療に関して新たに

判明した事項が直ちにビグアナイド剤についても当てはまるとは認識できず，したがって当業者がこ

れらの事項に関する本件明細書に記載の教示及び技術常識に基づいて本件発明１の実施の当否を判

断できず，また，本件発明１が本件明細書により当業者が認識できる範囲を超えている…。 
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判決  ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。 

原告の主張 

１ …本件発明７…に係る実施可能要件及びサ

ポート要件について… 

 …明細書の発明の詳細な説明には，出願に係る

発明が公知技術を基礎として容易に到達するこ

とができない技術内容を含んだ発明であること

を当業者が理解できるように解決課題及び解決

手段，すなわち発明の効果が記載されている必要

がある。 

 そして，本件明細書には，本件発明７のグリメ

ピリドとは異なるＳＵ剤であるグリベンクラミ

ドとピオグリタゾンとの併用しか記載されてい

ない… 

 したがって，本件明細書には，発明の効果が記

載されておらず，実施可能要件及びサポート要件

を充足しない。 

３ 本件発明１に係る実施可能要件及びサポー

ト要件について 

(2) ビグアナイド剤とα－グルコシダーゼ阻害

剤の作用機序は，異なるものであり，…α－グル

コシダーゼ阻害剤の効果の記載からビグアナイ

ド剤の効果を期待することは，困難であった…。 

 以上のとおり，ボグリボースのようなα－グル

コシダーゼ阻害剤やグリベンクラミドのような

ＳＵ剤を用いた糖尿病治療に関して新たに判明

した事項が，直ちにビグアナイド剤による糖尿病

治療についても当てはまると当業者が認識でき

たとは，到底認められない。 

 したがって，本件明細書は，本件発明１…につ

いてサポート要件を満たすものではない。 

被告の主張 

１ 本件発明７に係る実施可能要件及びサポート

要件について 

 …本件明細書には，ピオグリタゾンとα－グル

コシダーゼ阻害剤であるボグリボースとの併用投

与（実験例１）及びピオグリタゾンとＳＵ剤であ

るグリベンクラミドとの併用投与（実験例２）に

ついて，単独投与と対比した場合の血糖降下作用

の顕著な増強が実証されている。 

 そして，グリメピリドは，グリベンクラミドと

同じＳＵ剤に分類され，…ピオグリタゾンとグリ

メピリドとの併用効果を十分に推認させる。 

 …本件明細書は，本件発明７…について，その

併用効果を記載しており，記載不備の問題はない。 

３ …本件発明１…に係る実施可能要件及びサポ

ート要件について… 

 …医薬発明の実施可能性…は，当該発明の技術

上の意義を理解した上で，それが発明の詳細な説

明に記載されているか否かを，明細書の開示を含

めた一切の事情に照らして判断するものであっ

て，薬理データの記載があるか否かのみによって

判断されるものではない。 

 むしろ，ピオグリタゾン及びビグアナイド剤は，

いずれも本件優先権主張日当時，公知の物質であ

り，当業者であれば製造が可能であるし，本件明

細書の記載に基づけば，両者の組み合わせにより

糖尿病の予防・治療薬として製造・使用等するこ

とができるのは明白である。 

 …医薬発明のサポート要件…は，発明の詳細な

説明の記載と特許請求の範囲とを対比した上で，

出願時の技術常識に照らして，発明の詳細な説明

の記載により当該発明の課題を解決できると当業

者が認識できる範囲のものであるか否かを検討し

て判断するものであって，薬理データの記載の有

無で判断するものではない。 

 …本件明細書の開示及び出願時の技術常識に照
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らせば，当業者は，ピオグリタゾンとビグアナイ

ド剤との組み合わせについても併用効果（本件各

発明の技術上の意義）を期待できる。 

 …本件明細書には，インスリン感受性増強剤（ピ

オグリタゾン）と，…インスリン感受性増強剤と

は異なる作用機序を有する他の糖尿病予防・治療

薬との組合せにより，単独投与よりも一層効果的

に血糖を低下させ，糖尿病や糖尿病治療性合併症

を効果的に予防又は治療できること…を見出し，

実証した…という本件各発明の技術上の意義が明

記されている…といえるから，特許請求の範囲に

記載された発明（本件発明１…）の課題が解決さ

れるものと認識しうる程度の記載が存在するとい

える。 

裁判所の判断 

(1) 実施可能要件について 

 …物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等をすることをいうから…明細書及び図

面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を製造することができるのであれば，上

記の実施可能要件を満たすということができる… 

 …本件各発明が実施可能であるというためには，…本件明細書の記載及び本件出願日当時の技術常

識に基づき当業者が本件各化合物を製造することができる必要があるというべきである…各薬剤や，

ピオグリタゾンの薬理学的に許容し得る塩は，いずれもその当時，ＮＩＤＤＭに対する薬剤として既

に製造可能となっていたことが明らかである。 

 したがって，本件明細書は，本件発明１…及び７について，実施可能要件を満たすものであること

が明らかである。 

(2) サポート要件について 

 …特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と

発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載

された発明で，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

囲内のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該

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を検討して判断すべきものである… 

 …作用機序が異なる薬剤を併用する場合，通常は，薬剤同士が拮抗するとは考えにくいから，併用

する薬剤がそれぞれの機序によって作用し，それぞれの効果が個々に発揮されると考えられる… 

…当業者は，インスリン感受性増強剤であるピオグリタゾン又はその薬理学的に許容し得る塩の投与

により血糖値の降下を発生させる場合に，併せてこれとは異なる作用機序で血糖値を降下させるビグ

アナイド剤であるフェンホルミン，メトホルミン又はブホルミンも投与すれば，ピオグリタゾンとは

別個の作用機序で，やはり血糖値の降下を発生させることができ，もって本件各発明の課題である糖
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尿病に対する効果が得られることを当然想定できるものというべきである。 

…本件明細書の記載は，本件出願日当時の技術常識に照らすと当業者が本件各発明の前記課題を解決

できると認識できる範囲内のものであるから，本件発明１…は，本件明細書に記載されたものである

ということができる。 

…本件明細書は，本件発明１…について，サポート要件に違反するものではない 
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(21-2)-3 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節4.1.2 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 実施可能要件とサポート要件の関係について 

 

１．書誌的事項 

事件 「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」（査定不服審判） 

知財高判平成24年10月29日（平成24年（行ケ）第10076号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-72173号（特開2002-31717号公報） 

分類 C09K 15/08 

結論 認容 

関連条文 第36条第4項第1号、第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物よりも、向上した

酸化安定性、向上した油溶解性、低い揮発性及び低い生物蓄積性を有するものを得るためのものであり、

本非常に低レベルのオルソ-tert-ブチルフェノール（OTBP）、2,6-ジ-tert-ブチルフェノール（DTBP）

及び2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール（TTBP）の単環ヒンダードフェノール化合物を含有するヒンダ

ードフェノール性酸化防止剤組成物に関するものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「…「本発明のヒンダードフェノール性組成物は，本発明の範囲外の量の単環ヒンダードフェノール

化合物を含有するヒンダードフェノール性組成物に比べて，本ヒンダードフェノール化合物を含有す

る・・・燃料および潤滑剤組成物に向上した酸化安定性を与える」（段落【０００１】）、「【解決す

べき課題】ＯＴＢＰ及びＤＴＢＰは，製造後の生成物中に残る多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤

の出発材料である。ＴＴＢＰは一般に，多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤を調製するために使用

されるＯＴＢＰおよびＤＴＢＰ中に混入物として見いだされる。これらの単環ヒンダードフェノール化

合物は水溶性であり，そして多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤よりも揮発性である。多環ヒンダ

ードフェノール性酸化防止剤はそのより高い分子量により，水溶性が一層低く，しかも揮発性が低い。」

（段落【０００８】）、「さらにこれらの酸化防止剤は向上した油溶解性を有し，そして適切な・・・

プロセス油中にブレンドすることにより液状で容易に取り扱うことができる。」（段落【００１０】）、

「このような条件下で製造した多環ヒンダードフェノール性酸化防止剤は，潤滑剤中で効果的な酸化防

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/681/082681_hanrei.pdf
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止剤である組成物を与え，低い揮発性および低い生物蓄積性を有し，そして油希釈として・・・容易に

取り扱える。」（段落【００２０】）と記載されている…」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等（判決の認定） 

 「酸化防止作用を示す成分が揮発することによって減少すれば，組成物の酸化防止能も減少するので，

組成物中の揮発性の成分の量を減らすことにより組成物の酸化防止能が向上することも，当業者の技術

常識に沿った…。」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】化合物の混合物を含んで成るヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物であって、該化合

物の混合物が、式 

【化1】 

 

 

 

 

 式中，ｎは少なくとも０，１，２，および３であり，場合により３より多い， 

の複数の化合物を含んで成り；そして組成物が非希釈基準で， 

(a)3.0重量％未満のオルソ-tert-ブチルフェノール， 

(b)3.0重量％未満の2,6-ジ-tert-ブチルフェノール，および 

(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む， 

上記組成物。 

 

（５）手続の経緯 

平成20年6月9日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-14384号） 

平成23年9月5日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年10月11日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …発明の詳細な説明には，本願発明の組成物を具体的に製造し，その酸化安定性，油溶解性，揮発

性及び生物蓄積性について確認し，上記課題を解決できることを確認した例は記載されていないか

ら，本願発明が，発明の詳細な説明の記載により，上記課題を解決できると認識できるものとはいえ

ない。 

 また，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤よりも低レベルの単環ヒンダードフェノール化合

物，すなわち，「(a)3.0重量％未満のオルソ-tert-ブチルフェノール，(b)3.0重量％未満の2,6-ジ

-tert-ブチルフェノール，および(c)50ppm未満の2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノールを含む」ことに
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より，「酸化安定性，油溶解性，揮発性及び生物蓄積性」が改良されることが，当業者であれば，出

願時の技術常識に照らし認識できるといえる根拠も見あたらない。そうすると，具体的に確認した例

がなくとも，当業者が出願時の技術常識に照らし，本願発明の課題を解決できると認識できるとはい

えない。 

 本願発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，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とは認められないし，また，その記載や示唆

がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のも

のであるとも認められないから，この出願の特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項１号に適合

しない。 

判決 

原告の主張 

 …「特許請求の範囲」に記載された技術的事項

は，その全範囲にわたって「発明の詳細な説明」

に記載されている。 

 …単環化合物がポリフェノール化合物の混合

物中に含有されたときに，より揮発性でより水溶

性でより油溶解性が低いという影響をもたらす

ことが技術常識であることに鑑みれば，当業者

は，請求項１の(a)～(c)に定義されるような少量

の単環ヒンダードフェノールを含むことを特徴

とする本願発明の組成物が，向上した油溶解性お

よび低い揮発性を有すると認識し，潤滑油の使用

期間中に失われる揮発性成分が少ない向上した

酸化防止剤であると認識するものである。低い揮

発性を有する組成物が向上した酸化防止剤の課

題を解決できることについては段落【００２２】

の記載によっても裏付けられている。したがっ

て，特許請求の範囲に記載された発明は，当業者

が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を

解決できると認識できる範囲のものである。 

被告の主張 

 …本願発明の組成物の具体的な製造，を確認し

た例は記載されておらず，これらが技術常識によ

り当然に予想できるとする技術的根拠も記載さ

れていないのであるから，本件出願の「特許請求

の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に

記載された発明」であるということはできない。 

 …ＤＴＢＰ単量体の具体的入手手段について

何ら明らかにされていない発明の詳細な説明の

記載に基づいて，本願発明の組成物を具体的に製

造できるとは到底いえない。 

 従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に

不純物として含まれる単環化合物は，ごく少量で

あるところ，もともとごく少量しか含まれていな

い単環化合物の量をさらに低減したからといっ

て，従来のものと比較して，向上した油溶解性及

び低い揮発性について，有意な差異をもたらし得

る程の効果を奏するとまでは認識することはで

きない。 

 …発明の詳細な説明には，「向上した酸化安定

性，及び低い生物蓄積性」という，本願発明の課

題を達成し得ることの技術的裏付けが記載され

ていないし，「向上した酸化安定性，及び低い生

物蓄積性」という本願発明の課題を達成し得るこ

とが技術常識により当然に予想できるとする技

術的根拠も記載されていない。 
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裁判所の判断 

 …発明の詳細な説明には，非常に低レベルのＯＴＢＰ，ＤＴＢＰ及びＴＴＢＰの単環ヒンダードフ

ェノール化合物を含有することによって，従来のメチレン架橋化多環ヒンダードフェノール性酸化防

止剤組成物よりも向上した油溶解性を有する組成物を得ることができ，また，低い揮発性を有し，そ

の結果，向上した酸化安定性を有する組成物を得ることができる点が記載されているということがで

きるから，発明の詳細な説明の記載から，本願発明の構成を採用することにより本願発明の課題が解

決できると当業者は認識することができる。 

 したがって，発明の詳細な説明は，請求項１に係る発明について，その発明の課題を解決できると

当業者が認識できる範囲のものとして記載されているということができるから，請求項１に係る発明

は発明の詳細に記載されているということができる。これとは異なるサポート要件に関する審決の判

断には誤りがある。 

 被告の主張は，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物（Ｄ

ＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であることを前提とするものである。しかし，発明の詳

細な説明には，…の記載があるところ，これらの記載からすると，従来のヒンダードフェノール系酸

化防止剤は，ＴＴＢＰを不純物として含有するＤＴＢＰ及びＯＴＢＰをその製造原料として使用する

ものなので，その調製物には一定量以上の未反応のＤＴＢＰ及びＯＴＢＰや不純物のＴＴＢＰを含ん

でいるものと認められる。そうすると，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤が不純物として含

む単環化合物（ＤＴＢＰ，ＯＴＢＰ及びＴＴＢＰ）がごく少量であるとまではいえないというべきで

あって，従来のヒンダードフェノール系酸化防止剤に不純物として含まれる単環化合物はごく少量で

あることを前提とする被告の主張は採用することはできない。 

 …発明の詳細な説明には，生物蓄積性についての課題が解決できることを示す記載はない。しかし，

発明の詳細な説明の記載から、本願発明についての複数の課題を把握することができる場合，当該発

明におけるその課題の重要性を問わず，発明の詳細な説明の記載から把握できる複数の課題のすべて

が解決されると認識できなければ，サポート要件を満たさないとするのは相当でない。 

 …発明の詳細な説明の記載と出願時の技術常識からは本願発明に係る組成物を製造することはで

きないというのであれば，これは特許法３６条４項１号（実施可能要件）の問題として扱うべきもの

である。審決は，本件出願が特許法３６条６項１号（サポート要件）に規定する要件を満たしていな

いことを根拠に拒絶の査定を維持し，請求不成立との結論を出したものであるから，被告の上記主張

は，審決の判断を是認するものとしては採用することができない。なお，被告は本願発明の具体的な

製造を確認した例の記載はないと主張するが，サポート要件が充足されるには，具体的な製造の確認

例が発明の詳細な説明に記載されていることまでの必要はない。 
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(21-2)-4 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節4.1.2 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 実施可能要件とサポート要件の関係について 

 

１．書誌的事項 

事件 「液体調味料の製造方法」（無効審判） 

知財高判平成25年4月11日（平成24年（行ケ）第10299号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-49713号（特開2006-314316号公報） 

分類 A23L 1/238 

結論 一部取消、一部棄却 

関連条文 第36条第4項第1号、第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、液体調味料の加熱処理を行う前に血圧降下作用を有する物質であるＡＣＥ阻害ペプチ

ド又はコーヒー豆抽出物を混合し、次いで加熱処理を行うか、あるいはこれらの物質を混合しながら

液体調味料を加熱処理するなどして、血圧降下作用を有する物質を日常的に摂取する食品である液体

調味料に配合した場合の風味変化を改善し、風味の一体感付与を図り、メニューによる風味の振れが

少なくて継続的な摂取が容易な、血圧降下作用等の薬理作用を高いレベルで発揮する液体調味料及び

その簡単な製造方法を実現するものである（なお、ＡＣＥ阻害ペプチドとはアンジオテンシン変換阻

害活性を有するペプチドを指す。）。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

「ＡＣＥ阻害ペプチドの配合量は，血圧降下作用及び風味の点から液体調味料中０．５～２０％，更

に１～１０％，特に２～５％が好ましい（【００３０】）。」（判決より抜粋） 

「本件明細書の発明の詳細な説明には，…血圧降下作用を有する物質として，ポリフェノール類，Ａ

ＣＥ阻害ペプチド，交感神経抑制物質，…等が列記されており（【００１３】），コーヒー豆抽出物がポ

リフェノール類の一種であるクロロゲン酸類を含有しており（【００１４】【００１７】），γ－アミノ

酪酸が交感神経抑制物質の一種であること（【００３１】）のほか，…コーヒー豆抽出物（【００６４】

～【００７０】【００７３】【００７５】【００７６】【表１】）又はγ－アミノ酪酸（【００６４】【００

６５】【００７０】～【００７２】【００７４】【００７７】【００７８】【表２】）を本件発明における

血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合にも，液体調味料の風味変

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/083186_hanrei.pdf
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化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが実施例をもって記載されている。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識、追加の試験結果等 

（ⅰ）乙１ないし乙３：本件明細書【０００５】に記載の特許文献1ないし特許文献3（判決の認定） 

 「生理活性機能を有する素材の一つとして，血圧降下作用を有する物質がある。なかでも食品中に

含まれ安全性の高い物質として，ペプチド，γ－アミノ酪酸，クロロゲン酸，コーヒー豆抽出物等が

あり，これらを含有する高血圧に有効な食品が提案されている（乙１～３）」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲１７：実験データ 

ＡＣＥ阻害ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後

に行われた試験結果の報告書 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1及び6のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明6」） 

【請求項１】工程（Ａ）：生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変換阻害

活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質とを混合する工程と，

／工程（Ｂ）：工程（Ａ）の後に生醤油を含む調味液と，コーヒー豆抽出物，及びアンジオテンシン変

換阻害活性を有するペプチドから選ばれる少なくとも１種の血圧降下作用を有する物質との混合物を

その中心温度が６０～９０℃になるように加熱処理する工程／を行うことを含む液体調味料の製造方

法。 

【請求項６】血圧降下作用を有する物質がコーヒー豆抽出物である請求項１～５のいずれか１項に記

載の液体調味料の製造方法。 

 

（５）手続の経緯 

平成23年11月14日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800233号） 

平成24年6月21日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年7月13日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …②本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明を実施することができる程度に明確かつ

充分に記載したものであり，特許法３６条４項１号に規定する要件（いわゆる実施可能要件）を満た

す，③本件発明は，本件優先日前の技術常識に照らせば，実質，本件明細書の発明の詳細な説明に記

載された範囲のものであり，同条６項１号に規定する要件（いわゆるサポート要件）を満たす… 

判決 

原告の主張 

…審査基準によれば，一般に，化学物質のよう

に物の構造や名称からその物をどのように作り，

被告の主張 

…物の発明（本件発明９）について，実施をす

ることができるとは，その物を作ることができ，
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どのように使用するかを理解することが比較的

困難な技術分野に属する発明については，当業者

がその発明の実施をすることができるように発

明の詳細な説明を記載するためには，通常，１つ

以上の代表的な実施例が必要であるし，医薬等の

ように物の性質等を利用した用途発明において

は，通常，用途を裏付ける実施例が必要である。

…しかるに，本件明細書は，上記実施例がないか

ら，実際にＡＣＥ阻害ペプチドを一定量配合した

液体調味料が風味の改善と血圧降下作用の発揮

という相反する作用効果を適切に発揮させるた

めに当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤

を要求させるものである。 

 

 …甲１７には，ＡＣＥ阻害ペプチドを含有する

液体調味料が血圧降下作用を有することを示す

データが一切記載されていないなど様々な問題

点がある（なお，本件明細書に記載の事項につい

て求められる実験データは，甲１７のように新た

に作成されたものではなく，出願当初の実験デー

タであるべきである。）。 

 課題に照らすと…本件明細書のサポート要件

の充足性を判断するに当たっては，実際にＡＣＥ

阻害ペプチドを配合した液体調味料（本件発明

９）を用いて血圧降下作用の評価試験を行わなけ

ればならないというべきである。しかるに，本件

明細書には，そのような実施例の記載がないばか

りか，乙１ないし３及び甲１７は，前記のとおり

ＡＣＥ阻害ペプチドを配合した液体調味料が血

圧降下作用を有する実験データを示していない

から…本件明細書は，サポート要件に適合しない

ことが明らかである。 

かつ，その物を使用できることであるから，発明

の詳細な説明にも，これらが可能となるように記

載する必要がある。…このような意味において，

本件明細書には，当業者が本件発明１ないし９を

実施可能な程度に明確かつ十分な記載がされてお

り，本件審決の認定判断は，正当である。 

 

 …本件明細書には，本件発明に用いられる血圧

降下作用を有する物質としてＡＣＥ阻害ペプチド

が好ましいこと（【００１３】）…のほか，ＡＣＥ

阻害ペプチドの配合量について，「血圧降下作用及

び風味の点から液体調味料中０．５～２０％，更

に１～１０％，特に２～５％が好ましい。」との具

体的な数値（【００３０】）が，それぞれ記載され

ており… 

 …ＡＣＥ阻害ペプチドに苦味等があることは，

本件優先日前に周知の事項であるし，甲１７は，

ペプチドを添加して加熱処理した液体調味料の風

味が改善されたことを示しているから，本件明細

書の記載（【００３０】）を裏付けるものである。

なお，甲１７は，本件明細書に記載された技術的

内容を確認したものであるにすぎない。 

裁判所の判断 

…物の発明における発明の実施とは，その物の生産，使用等をする行為をいうから（同項１号），

物の発明については，明細書にその物を製造する方法についての具体的な記載が必要であるが，その

ような記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき当業者がその物を

製造することができるのであれば，上記の実施可能要件を満たすということができる。…本件発明９
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は，本件発明１ないし８のいずれかの方法により製造した液体調味料という物の発明であるが，以上

のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，これに接した当業者が本件発明１ないし８の使用を

可能とする具体的な記載がある以上，当業者は，本件発明９を製造することができるものといえる。 

 

 …本件明細書の発明の詳細な説明に列記された…血圧降下作用を有する物質の間には，その化学構

造に何らかの共通性を見いだすことができず，その風味にも共通性が見当たらないばかりか，発明の

詳細な説明において実施例について記載のあるクロロゲン酸類及びγ－アミノ酪酸は，いずれもＡＣ

Ｅ阻害ペプチドと共通する化学構造を有するものではなく，また，ＡＣＥ阻害ペプチドと共通する風

味を有するものでもないことに加え，上記血圧降下作用を有する物質の風味とその血圧降下作用に関

連性がないこともまた，技術常識に照らして明らかである。 

 以上によれば，本件明細書の発明の詳細な説明に，コーヒー豆抽出物及びγ－アミノ酪酸を本件発

明における血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混合して加熱処理した場合の実施例があ

り，それにより液体調味料の風味変化を改善し，本件発明の解決すべき課題を解決できることが示さ

れているとしても，これらは，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作用を有する物質と

して液体調味料に混合し加熱処理した場合に，液体調味料の風味変化の改善という本件発明の解決す

べき課題を解決できることを示したことにはならない。 

 その他，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明における血圧降下作

用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決されたことを示

す記載はない以上，本件明細書の発明の詳細な説明に接した当業者は，血圧降下作用を有する物質と

してＡＣＥ阻害ペプチドを使用した場合を包含する本件発明１ないし５及び９が，液体調味料の風味

変化の改善という課題を解決できると認識することができるとはいえず，また，当業者が本件出願時

の技術常識に照らして本件発明の課題を解決できると認識できることを認めるに足りる証拠もない。 

 …被告は，本件発明１ないし５及び９がサポート要件を満たす根拠として，ＡＣＥ阻害ペプチドを

添加して加熱処理した液体調味料の風味が改善されたことを示す本件出願後に行われた試験結果の

報告書（甲１７）が，本件明細書に記載された技術的内容を確認し，かつ，裏付けるものであると主

張する。 

しかしながら…本件明細書の発明の詳細な説明には，その他にＡＣＥ阻害ペプチドを本件発明にお

ける血圧降下作用を有する物質として液体調味料に混同して加熱処理をした場合に，上記課題が解決

されたことを示す記載はなく，また，このことを示す技術常識も見当たらない以上，サポート要件の

適否の判断に当たって，本件出願後にされた試験の結果を参酌することはできない。 

 以上によれば，血圧降下作用を有する物質として専らコーヒー豆抽出物を使用した本件発明６ない

し８は…サポート要件を満たすものといえる一方，血圧降下作用を有する物質として，コーヒー豆抽

出物に加えてＡＣＥ阻害ペプチドを使用する場合を包含する本件発明１ないし５及び９は…発明の

詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決できると認識できるものではなく，また，当業者が

本件出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できるものであるともいえない

から，サポート要件を満たすものとはいえない。 
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(21-2)-5 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節4.1.2 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 実施可能要件とサポート要件の関係について 

 

１．書誌的事項 

事件 「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」（無効審判） 

知財高判平成27年4月28日（平成25年（行ケ）第10250号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2010-180128号（特開2011-12270号公報） 

分類 H05K 1/03 

結論 認容 

関連条文 第36条第4項第1号、第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】寸法安定性に優れ、ファインピッチ回路用基板、特にフィルム幅方向に狭ピッチに配線され

るＣＯＦ（Ｃｈｉｐ ｏｎ Ｆｉｌｍ）用に好適なポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層

体を提供する。 

【解決手段】フィルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが３～１０ｐｐｍ／℃、幅方向（Ｔ

Ｄ）の熱膨張係数αＴＤが１０～２０ｐｐｍ／℃であることを特徴とするポリイミドフィルムであり、

また、上記のポリイミドフィルムを基材とし、この上に厚みが１～１０μｍの銅を形成させることを

特徴とした銅張積層体である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【背景技術】 

【０００２】フレキシブルプリント基板や半導体パッケージの高繊細化に伴い，それらに用いられる

ポリイミドフィルムへの要求事項も多くなっており，例えば金属との張り合わせによる寸法変化やカ

ールを小さくすること，およびハンドリング性の高いことなどが挙げられ，ポリイミドフィルムの物

性として金属並の熱膨張係数を有すること及び高弾性率であること，さらには吸水による寸法変化の

小さいフィルムが要求され，それに応じたポリイミドフィルムが開発されてきた。 

【０００５】ところで近年，配線の微細化への対応で，銅貼り積層体は接着剤を用いない２層タイプ

（ポリイミドフィルム上に銅層が直接形成）が採用されている。これはフィルム上へのめっき法によ

り銅層を形成させる方法，銅箔上にポリアミック酸をキャストした後イミド化させる方法があるが，

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0101bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/069/085069_hanrei.pdf
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いずれもラミネーション方式のような熱圧着工程ではなく，したがってフィルムのＭＤの熱膨張係数

をＴＤより小さくする必要は無くなり，さらには２層タイプで主流をしめるＣＯＦ用途では，フィル

ムのＴＤに狭ピッチで配線されるパターンが一般的で，逆にＴＤの熱膨張係数が大きいとチップ実装

ボンディング時等で配線間の寸法変化が大きくなり，ファインピッチ化要求への対応が困難であった。

これに対応するにはフィルムの熱膨張係数をシリコンに近似させるほどに小さくさせるのが理想であ

るが，銅との熱膨張差異が生じるのでチップ実装のボンディング時をはじめとする加熱される工程に

よりひずみが生じるという問題がある。 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００７】本発明は，上述した従来技術における問題点の解決を課題として検討した結果なされた

ものであり，金属に近似した熱膨張係数を保持しつつ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることが

できるＣＯＦ用などのファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムおよびそれを基材とし

た銅張り積層体の提供を目的とするものである。 

【課題を解決するための手段】 

【０００８】上記の目標を達成するために，本発明のポリイミドフィルムは，フィルムの機械搬送方

向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０～２０ｐｐｍ／℃，幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３～

１０ｐｐｍ／℃であり，好ましくはαＭＤが１４～１８ｐｐｍ／℃，αＴＤが３～７ｐｐｍ／℃であ

ることを特徴とする。 

【発明の効果】 

【００１１】本発明のポリイミドフィルムは，フィルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方向

の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，さらに加

熱収縮率も低く，また高い引っ張り弾性率を保持している。 

【発明を実施するための形態】 

【００３９】このようにして得られるポリイミドフィルム及びそれを基材とした銅張積層体は，フィ

ルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつＭＤの

熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，さらに加熱収縮率も低く，また高い引っ張り弾性率を保持し

ているので，ファインピッチ回路用基板，特にフィルムのＴＤに狭ピッチに配線されるＣＯＦ（Ｃｈ

ｉｐ ｏｎ Ｆｉｌｍ）用に好適である。 

【実施例】 

【００５８】［実施例１］ 

５００ｍｌのセパルブルフラスコにＤＭＡｃ２３９．１ｇを入れ，ここにＰＰＤ４．５３ｇ（０．０

４２モル），４，４’－ＯＤＡ２１．５３ｇ（０．１０８モル），ＢＰＤＡ８．７９ｇ（０．０３０モ

ル），ＰＭＤＡ２６．０６ｇ（０．１１９モル）を投入し，常温常圧中で１時間反応させ，均一になる

まで撹拌してポリアミック酸溶液を得た。 

【００５９】続いて粒径０．０８μｍ未満及び２μｍ以上が排除された平均径０．３０μｍのシリカ

のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミドスラリーを前記ポリアミド酸溶液に樹脂重量当たり０．０３重量％

添加し，十分攪拌，分散させた。 

【００６０】その後このポリアミック酸溶液をマイナス５℃で冷却した後，ポリアミック酸溶液１０

０重量％に対して無水酢酸１５重量％とβ－ピコリン１５重量％を混合した。 
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【００６１】この混合液を，９０℃の回転ドラムに３０秒流延させた後，得られたゲルフィルムを１

００℃で５分間加熱しながら，走行方向に１．１倍延伸した。次いで幅方向両端部を把持して，２７

０℃で２分間加熱しながら幅方向に１．５倍延伸した後，３８０℃にて５分間加熱し，３８μｍ厚の

ポリイミドフィルムを得た。このポリイミドフィルムを２２０℃に設定された炉の中で２０Ｎ／ｍの

張力をかけて１分間アニール処理を行った後，各特性を評価した。 

フィルムＭＤの熱膨張係数αＭＤ：１５．８ｐｐｍ／℃ 

フィルムＴＤの熱膨張係数αＴＤ：４．８ｐｐｍ／℃ 

【００６２】［実施例２～１５］ 

実施例１と同様の手順で，芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分の原料及び比率，

シリカの添加量，平均粒子径を表１，２，３に示すように反応させ，それぞれポリアミック酸溶液を

得た後，横方向・縦方向の延伸倍率を表１，２，３のように行い実施例１と同じ操作で得られたポリ

イミドフィルムの各特性評価を行い，表１，２，３にその結果を示した。 

【００６７】［比較例１～４］ 

実施例１と同様の手順で，芳香族ジアミン成分および芳香族テトラカルボン酸成分，シリカの添加量，

平均粒子径を表４に示す割合でそれぞれポリアミック酸溶液を得た後，横方向・縦方向の延伸倍率を

表４のよう行い実施例１と同じ操作で得られたポリイミドフィルムの各特性評価を行い，表４にその

結果を示した。」 

 

（３）特許請求の範囲（請求項9のみ記載） 

【請求項９】パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，４’－ジ

アミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメリット酸

二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から選ばれる

１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルムであって，該ポリイミドフィルム

が，粒子径が０．０７～２．０μｍである微細シリカを含み，島津製作所製ＴＭＡ－５０を使用し，

測定温度範囲：５０～２００℃，昇温速度：１０℃／ｍｉｎの条件で測定したフィルムの機械搬送方

向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前記条件で

測定した幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり，前

記微細シリカがフィルムに均一に分散されているポリイミドフィルム。 

 

（４）手続の経緯 

平成24年11月30日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800199号） 

平成25年 7月30日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …① 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明についての技術的な意義，本件発明に係るポ

リイミドフィルムを得るための一般的手段，４成分系のポリイミドフィルムについて具体的な実施例
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が各々記載されていて，本件発明における複数の選択肢の一つである４成分系のポリイミドフィルム

の発明に関しては，特許法３６条４項１号に規定する要件（以下「実施可能要件」ということがある。）

を満足していることは明らかである上，本件発明の２成分系のポリイミドフィルムについても，発明

の詳細な説明の記載及び本件原出願時の技術常識に基づいても実施できないという具体的な理由が

あるとまではいえないから，発明の詳細な説明は，本件発明を当業者が理解し，実施することができ

る程度に明確かつ十分に記載したものであるといえ，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，実施

可能要件を満足しているといえる， 

② 本件発明に関しての本件明細書の記載に基づき，本件原出願時における当業者の技術常識を踏ま

えれば，ポリイミドフィルムを構成する樹脂組成には無関係に，ポリイミドフィルムのＴＤ及びＭＤ

の熱膨張係数を特定値とすることで，本件特許発明の課題を解決できると理解できるものと認めら

れ，２成分系を含む「パラフェニレンジアミン，４，４’－ジアミノジフェニルエーテルおよび３，

４’－ジアミノジフェニルエーテルからなる群から選ばれる１以上の芳香族ジアミン成分と，ピロメ

リット酸二無水物および３，３’－４，４’－ジフェニルテトラカルボン酸二無水物からなる群から

選ばれる１以上の酸無水物成分とを使用して製造されるポリイミドフィルム」についての本件発明

が，当業者において，本件発明の課題を解決できると認識できるような記載があるといえるから，本

件発明は，発明の詳細な説明に記載された発明であって，特許法３６条６項１号に規定する要件（以

下「サポート要件」ということがある。）を満足しているといえる，… 

判決 

原告の主張 

…２成分系のポリイミドフィルムでは，ジアミ

ン成分は１種類に限定されているから，ジアミン

成分の配合比率を変えることによって熱膨張係

数を調整することができない。ＰＰＤ／ＢＰＤＡ

の２成分系について化学イミド化法を用いたポ

リイミドフィルムの熱膨張係数は低いため，延伸

をしない状態の熱膨張係数を６．５ｐｐｍ／℃～

１３．５ｐｐｍ／℃の範囲とすることができず，

そのため，本件明細書に基づきポリイミドフィル

ムの製造過程で延伸によって，本件発明９のＭＤ

とＴＤの熱膨張係数の範囲に調整することはで

きない。また，ＰＭＤＡ／ＯＤＡやＯＤＡ／ＢＰ

ＤＡの２成分系では逆に熱膨張係数の値が大き

すぎて，延伸をしない状態の熱膨張係数を６．５

ｐｐｍ／℃～１３．５ｐｐｍ／℃の範囲とするこ

とができず，そのため，延伸をしても，本件発明

９のＭＤとＴＤの熱膨張係数の範囲に調整する

ことはできない。 

被告の主張 

…ポリイミドフィルムについて最終的に得られ

る熱膨張係数は，延伸倍率に大きく影響されるほ

かに，延伸に際しての，溶媒含量，温度条件，延

伸速度等多くの条件に影響される。またフィルム

の厚さにも影響されることが甲９に記載されてい

る。したがって，上記の２成分系について，甲８

のデータのみに基づいて，本件発明９の熱膨張係

数の数値範囲を実現することができないと断定す

ることはできない。 

また，本件発明９の熱膨張係数とならない２成

分系ポリイミドフィルムが存在しても，それは，

本件発明９の範囲には含まれず，本件発明９の実

施品ではないから，そのような２成分系ポリイミ

ドフィルムが存在することは，本件発明９が実施

可能要件に違反することを意味するものではな

い。本件発明９は，ＣＯＦ用などのファインピッ

チ回路用基板に好適なポリイミドフィルムを提供

することを課題とし，特定の範囲の異方性のある
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このように，２成分系のポリイミドフィルムの

場合は，本件明細書に記載されている方法を用い

て，本件発明９の熱膨張係数の値を得ることは，

原理的にできない。 

 

…本件明細書が２成分系のポリイミドフィル

ムの本件発明を実施可能に記載していないので

あるから，本件発明は，本件明細書によってサポ

ートされていないことも明らかである。 

熱膨張係数を有するポリイミドフィルムによって

課題を解決する発明である。熱膨張係数の特定が

発明の本質であり，ポリイミド樹脂は公知のもの

であってよく，ポリイミドの製造に使用する化合

物の選択に本質がある発明ではない。ポリイミド

フィルムを製造するための原料の選択範囲は規定

されているけれども，その選択範囲において，所

定の数値範囲を充足するフィルムを得ることがで

きれば実施可能要件を充足する。請求項記載の芳

香族ジアミン成分と酸無水物成分のすべての材料

の範囲について，所定の熱膨張係数が達成できる

ことを充足する立証が必要であるとすることは合

理的でない。 

裁判所の判断 

…特に熱膨張係数の数値の大きい４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡ（前記アのとおり，甲８及び甲１０

によれば，Bifix の条件においても，熱膨張係数の数値は４５．６ｐｐｍ／℃である。）の２成分系

ポリイミドフィルムについて検討する。 

一般に，膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから（甲９。訳文１頁），

甲８及び甲１０のような熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて，膜厚を薄くすることでさら

に熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの，どの程度まで下げることができるのかに

ついて，本件明細書には具体的な指摘がされていない。 

また，熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には，固形分量が多くなり延伸することが困難

とされている（甲１３の段落【００１８】）。そして，甲２９の実施例５のように，約１．０４倍程度

の延伸が可能であるとしても，４５．６ｐｐｍ／℃の熱膨張係数を３～７ｐｐｍ／℃という低い数値

まで下げることが可能であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。 

さらに，４，４’－ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造し

て，膜厚や延伸倍率等を調節したとしても，３～７ｐｐｍ／℃という低い数値まで下げることが可能

であるとする根拠はなく，本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。 

被告は，この点について，ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は，延伸倍率

に大きく影響されるほかに，延伸に際しての，溶媒含量，温度条件，延伸速度等多くの条件に影響さ

れ，またフィルムの厚さにも影響されることが甲９に記載されているから，ＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成

分系について，甲８のデータのみに基づいて，本件発明９の熱膨張係数の数値範囲を実現することが

できないと断定することはできない旨主張する。しかし，本件明細書は，具体的に溶媒含量，温度条

件，延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明９の程度まで小さくできるのかについ

て具体的な指針を何ら示していない。本来，実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にある

にもかかわらず，被告は，本件発明９の熱膨張係数の範囲を充足するＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポ

リイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。 
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したがって，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，４，４’－ＯＤＡ／

ＢＰＤＡの２成分系フィルムについては，本件発明９の熱膨張係数の範囲とすることは，当業者が実

施可能であったということはできない。 

 

特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，特許を受けようとする発明が発明の詳

細な説明に記載したものであることを要件とし，発明の詳細な説明において開示された技術的事項と

対比して広すぎる独占権の付与を排除しているのであるから，特許請求の範囲の記載がサポート要件

に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲

に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，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，また，発明の詳細な説明に記

載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし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を検討して判断すべきものと解される。 

(2) そこで，特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載とを対比するに，本件

発明９の特許請求の範囲の記載は前記第２の２の【請求項９】のとおりである。そして，本件明細書

の発明の詳細な説明には，前記２(3)のとおり，本件発明９は，金属に近似した熱膨張係数を保持し

つつ，フィルムＴＤの寸法変化を低減させることができるＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に

好適なポリイミドフィルムを提供することを目的とするものであり（段落【０００２】，【０００５】，

【０００７】），当該課題を解決する手段として，フィルムのＴＤへの配向を進ませることで，この方

向の熱膨張係数を低く抑えることができ，かつＭＤの熱膨張係数は金属に近似した値を持ち，「フィ

ルムの機械搬送方向（ＭＤ）の熱膨張係数αＭＤが１０ｐｐｍ／℃以上２０ｐｐｍ／℃以下の範囲」

かつ「幅方向（ＴＤ）の熱膨張係数αＴＤが３ｐｐｍ／℃以上７ｐｐｍ／℃以下の範囲」とする構成

を採用することにより，ＣＯＦ用等のファインピッチ回路用基板に好適なポリイミドフィルムとなる

という効果を奏するものであり（段落【０００８】，【００１１】，【００３９】），実施例として，化学

イミド化により，ＰＰＤ／４，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１～１０），ま

たは，ＰＰＤ／３，４’－ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分（実施例１１～１５）を含むゲルフ

ィルムとし，ＭＤに１．１倍，ＴＤに１．５倍延伸してポリイミドフィルムを製造したところ，本件

発明９の熱膨張係数を満たし，「フィルムＴＤの寸法変化率」と「カール」が少ないポリイミドフィ

ルムであったことが示され（段落【００５８】～【００６６】），比較例１，２として，化学イミド化

により，実施例１～１０と同じ４成分を用いて，各成分の比率や延伸倍率を変えてポリイミドフィル

ムを製造したところ，本件発明９の熱膨張係数を満たさないものとなり，その結果，フィルムＴＤの

寸法変化率とカールが大きいことが（段落【００６７】～【００６９】），それぞれ記載されている。 

そして，ＰＰＤ／ＯＤＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルム，及び前記２(4)の

とおり，ＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについては，当業者が，本件明細書の記載

及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することができる。そうすると，ＰＰＤ／ＯＤ

ＡとＢＰＤＡ／ＰＭＤＡの４成分系ポリイミドフィルム及びＰＰＤ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミ

ドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識により，当

業者が本件発明９の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということができ，サポート要件
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を充足するというべきである。 

しかし，前記２(5)のとおり，少なくともＯＤＡ／ＢＰＤＡの２成分系ポリイミドフィルムについ

ては，当業者が，本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき，これを実施することが

できない。そうすると，上記２成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明９は，本件明細書

の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては，当業者が本件発明９の上記課題を解決できると認

識できる範囲のものということはできず，サポート要件を充足しないというべきである。 
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(21-2)-6 

審査基準の

該当箇所 

第II部第1章第1節、第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

21-2:実施可能要件とサポート要件について 

キーワード 出願後に提出された実験結果 

 

１．書誌的事項 

事件 「ナルメフェン及びそれの類似体を使用する疾患の処置」（査定不服審判） 

知財高判平成28年3月31日（平成27年（行ケ）第10052号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-531272号（特表2008-512462号公報） 

分類 A61K 31/485 

結論 棄却 

関連条文 第36条第4項1号、第36条第6項1号 

裁判体 知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、岡田慎吾裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 ナルメフェンを含む６－メチレンモルヒナン類を、①Ｂ型肝炎ウィルスの感染，②肝臓，肺及び腎

臓の損傷である器官の損傷，並びに，③クローン病，潰瘍性大腸炎，及び肺繊維症からなる群より選

択された疾患，より選択された健康状態を予防又は治療するという従来とは異なる目的で使用する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決より抜粋） 

「本願発明は，ナルメフェンを含む６－メチレンモルヒナン類の新しい医学的な用途に関する（【００

０１】）。モルヒネの誘導体であり麻薬拮抗薬であるナルメフェンは，リュウマチ様関節炎，アレルギ

ー性鼻炎，そう痒症，小児における運動亢進症，老人性痴呆症，乳幼児突然死症候群，自己免疫疾患，

アルコール中毒症などの様々な健康状態を処置することに有用であることが見出されてきたが（【００

０３】，【０００４】，【００１３】，【００２２】），これらは，鎮痛薬，モルヒネの拮抗薬，又は鎮咳薬

としての使用の調査に焦点を合わせてきたものである（【００２２】）。しかし，最近の文献は，モルヒ

ネの誘導体について，モルヒネの受容体を介在しないこともあるいくつかの新しい医学的な用途を報

告している（【００２２】）。そこで，本願発明は，ナルメフェンを含む６－メチレンモルヒナン類（式

Ｒ－Ａ－Ｘの化合物）の新しい医学的な用途を提供することを課題とし，当該課題を解決する手段と

して，請求項１に記載された式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物を，①Ｂ型肝炎ウィルスの感染，②肝臓，肺及び

腎臓の損傷である器官の損傷，並びに，③クローン病，潰瘍性大腸炎，及び肺繊維症からなる群より

選択された疾患，より選択された健康状態を予防又は治療するために，ヒト又は動物へ投与する医薬

として用いるものである（請求項１）。」 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0101.pdf#page=1
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0202.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/819/085819_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染，器官の損傷が肝臓の損傷，肺の損傷，及

び腎臓の損傷であるところの非静脈内の虚血性の再灌流の器官の損傷，並びに，クローン病，潰瘍性

大腸炎，及び肺繊維症からなる群より選択された，ＴＮＦ－αの過剰生産と関連させられた疾患より

選択された健康状態を予防する又は治療するための医薬において， 

 それは，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具

備すると共に， 

 Ｒは，Ｈ，アルキル，アリル，フェニル，ベンジル，又は（ＣＨ２）ｍＲ４であると共に，  

 ｍは，０から６までであると共に， 

 Ｒ４は，環の構造であることができると共に， 

 Ａは， 

  【化１】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

であると共に， 

 Ｘは，水素，アリル，シンナモイル，クロトニル，（ＣＨ２）Ｃ６Ｈ５－４Ｆ，（ＣＨ２）ｎＣ＝ＣＲ１

Ｒ２，（ＣＨ２）ｎＣ≡ＣＲ３，（ＣＨ２）ｎＲ５，及び（ＣＨ２）ｍＣＨＲ６Ｒ７であることができると共に， 

 ｍは，０から６までであると共に， 

 ｎは，０から６までであると共に， 

 Ｒ３は，Ｈ，アルキル，又はＲ４と同じものであると共に， 

 Ｒ４は，上に記載されたものであると共に， 

 Ｒ５は，アルキル，ＣＮ，ＣＯＲ８，又は以下に続く構造 

  【化２】 
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からなる群より選択された構造であることができると共に， 

 Ｒ６及びＲ７は，各々独立に，上に定義されたようなＲ４と同じものであると共に， 

 Ｒ８は，アルキル，上に定義されたようなＲ４と同じもの，又は，Ｒ５が，上に記載された構造（Ｉ

Ｘ－ＸＶＩＩＩ）であることができるとき，Ｒ５と同じものである， 

医薬。」 

 

（４）手続の経緯 

平成24年 6月14日 ： 拒絶査定 

    10月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20646号）及び手続補正（上記「特許請

求の範囲」を参照） 

平成26年10月27日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（３－１） 特許法第３６条第６項第１号について 

 …本願発明は，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬

において」，ナルメフェンを含む「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又

は動物へ投与することを具備する医薬」に関するものを包含しており，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を

「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」とすることを課

題とするものである。 

 そして，本願において発明の課題が解決できることを当業者が理解できるためには，「式Ｒ－Ａ－

Ｘの化合物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療する」という医

薬用途において有用なものであることが理解できる必要がある。 

 ここで，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」はナルメフェンを含む，公知の化合物である（１．（３）イ参照）。 

 しかし，上記（１）の各摘示事項をみても，上記化合物が「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性

の感染」に使用されたことは記載されていない。また，摘示事項アないしウに，ウィルス感染に関す

る記載はあるものの，予防または治療すべき状態の羅列列挙の一部に過ぎず，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合

物」が，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬」として

使用できることの客観的な根拠を伴った記載ではない。 

 したがって，発明の詳細な説明の記載によって，本願発明，すなわち，「Ｂ型肝炎より選択された，

ウィルス性の感染を予防する又は治療するための医薬において」，ナルメフェンを含む「式Ｒ－Ａ－

Ｘの化合物」「の治療的な量をそれを必要とするヒト又は動物へ投与することを具備する医薬」が記

載されたものとはいえないから，本願発明は，発明の詳細な説明に記載されたものとはいえない。 

 

（３－２） 特許法第３６条第４項第１号について 

 上記，（３－１）に記載のとおり，本願明細書には，予防または治療すべき状態について，羅列列

挙されるのみで，具体的に「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を用いることにより，「Ｂ型肝炎より選択され
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た，ウィルス性の感染」を予防する又は治療することができるのかについて，実際に確認した実施例

が何ら記載されていない。 さらに，実施例に変わる理論的説明により，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」を

用いることにより，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染」を予防する又は治療することが

できることが明らかにされているとも認められない。 

 そして，当該技術分野において，「式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物」と，「Ｂ型肝炎より選択された，ウィル

ス性の感染」についての関係が明らかであったという技術常識が，本願の優先日当時に存在していた

とも認めることはできない。 

 そうしてみると，本願の発明の詳細な説明の記載は，所期の医薬として使用できるように記載され

ているとはいえない。 

 したがって，本願発明については，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明の実施を

することができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。 

判決 

原告の主張 

 …審決は，本願が特許法３６条６項１号及び同

条４項１号に規定する要件を満たしていないと

判断する際に，審判請求書（平成２４年１２月５

日付け手続補正書）に添付の薬理試験結果（甲１

１。以下「審判請求書添付の試験結果」という。）

及び本願のパリ優先権主張の基礎出願である米

国特許出願第１０／９３６４３１号（以下「基礎

出願」という。ＵＳ２００５／０１０７４１５Ａ

１〔甲１５〕）の試験結果についての認定，判断

をしなかった。しかし，審決は，これらの各試験

結果の記載が，本願の出願当初の明細書等の開示

範囲を超えたものである否か，又は本願発明の効

果の範囲内での補充にすぎないものであるかの

判断を行うべきであり，当該判断を怠って，特許

法３６条６項１号及び同条４項１号に規定する

要件を満たさないと判断した審決には，判断手法

の誤りがある。 

被告の主張 

 …本願明細書には，Ｂ型肝炎の予防又は治療の

機構について一切説明はなく，「Ｂ型肝炎から選択

された，ウィルス性の感染」を予防又は治療する

ための医薬としての有用性は示されておらず，本

願に係る意見書，手続補正書，回答書等の経緯に

おいても，一度も「Ｂ型肝炎から選択された，ウ

ィルス性の感染」について客観的な根拠を伴った

主張はされていない。したがって，審決が，審判

請求書添付の試験結果について認定しなかった点

にも誤りはない。 

 

裁判所の判断 

 … 

 (3)… 

 ア 特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，「特許を受けようとする発明が発

明の詳細な説明に記載したものであること」を要件として規定している。 

 特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して一定期間その発明を業と

して独占的，排他的に実施することを保障し，もって発明を奨励し，産業の発達に寄与することを趣



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 46 - 

旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書

は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及

ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範

囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解

決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。そし

て，特許請求の範囲が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の

詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された

発明で，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，また，その記載や示唆がなくても，当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の

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を検討して判断すべきものである（知財高裁

平成１７年１１月１１日大合議判決）。 

 …一般に本願発明のような医薬用途発明においては，一定の予防又は治療すべき状態に対して，特

定の医薬を投与するという用途を記載するのみで，その作用効果について何ら客観的な裏付けとなる

記載を伴わず，そのような技術常識もない場合には，当業者において，実際に有用性を有するか，す

なわち，課題を解決できるかどうかを予測することは困難である。 

 そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明には，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物が，「Ｂ型肝炎より選択

された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」という医薬用途において使用できること，

すなわちヒト又は動物の生体内におけるＢ型肝炎ウィルスの増殖抑制作用を有することを当業者が

理解できるように記載されているとはいえない。 

 したがって，本願発明は，発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識により当業者が課題を解

決できると認識できる範囲のものであるとは認められず，特許法３６条６項１号の規定を満たさな

い。 

 (4)特許法３６条４項１号（実施可能要件）について 

発明の詳細な説明の記載は，「経済産業省令で定めるところにより，その発明の属する技術の分野に

おける通常の知識を有する者が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」を要する（特許法３６条４項１号）。 

 前記(3)で判示したところによれば，本願明細書の発明の詳細な説明には，式ＲＡ－Ｘの化合物を

「Ｂ型肝炎より選択された，ウィルス性の感染を予防又は治療するための医薬」として使用できるこ

とが，当業者が理解できるように記載されているとはいえない。 

 したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願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したものとはいえない。 

 (5)…一般に明細書に薬理試験結果等が記載されており，その補充等のために，出願後に意見書や

薬理試験結果等を提出することが許される場合はあるとしても，前記(3)のとおり，本願明細書の発

明の詳細な説明には，式Ｒ－Ａ－Ｘの化合物を，Ｂ型肝炎ウィルスの感染を予防又は治療するために

用いるという用途が記載されているのみで，当該用途における化合物の有用性について客観的な裏付

けとなる記載が全くないのであり，このような場合にまで，出願後に提出した薬理試験結果や基礎出

願の試験結果を考慮することは，前記(3)アで述べた特許制度の趣旨から許されないというべきであ
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る。 

 そうすると，原告が，審判手続において，審判請求書添付の試験結果及び基礎出願の試験結果を参

酌すべき旨を主張していたことからすれば（甲１１，１３），審決において，同主張を明示的に排斥

することが相当であったとはいえるとしても，出願後に提出された薬理試験結果である審判請求書添

付の試験結果や，基礎出願の試験結果は，本願明細書に記載された本願発明の効果の範囲内で試験結

果を補充するものということはできないから（…），これらの資料を考慮しないで，サポート要件及

び実施可能要件を満たさないとの判断をした審決の判断手法が違法であるということはできない。ま

た，その点が審決の判断を左右するものとは認められないから，審決の取消事由には当たらない。 
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(23)-1 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード パラメータ、実験成績証明書 

 

１．書誌的事項 

事件 「偏光フィルムの製造法」（特許異議の申立て） 

知財高判平成17年11月11日（平成17年（行ケ）第10042号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報1911号48頁、判例タイムズ1192号164頁 

出願番号 特願平5-287608号（特開平7-120616号公報） 

分類 G02B 5/30 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第36条第5項第1号 

裁判体 知財高裁特別部 

篠原勝美裁判長、塚原朋一裁判官、佐藤久夫裁判官、青柳馨裁判官、岡本岳裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、偏光性能及び耐久性に優れ、かつ一

軸延伸による製造時の安定性に優れた偏光フィル

ムを得るための原反（原材料としての反物）フィル

ム選択に主たる特徴を有しており、熱水中での完浴

温度（熱水に対する耐性を示す）（Ｘ）と平衡膨潤

度（液体に浸した際の重量増加の度合い）（Ｙ）と

が以下の式（Ｉ）、（ＩＩ）を示すポリビニルアルコ

ール系原反フィルムを用いるものである。 

Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３ ・・・・（Ｉ） 

Ｘ≧６５ ・・・・（ＩＩ） 

なお、右図は、判決書に掲載されている実験デ

ータ（出願後に実験成績証明書で提出されたもの

も含む）をプロットしたグラフである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「…「【課題を解決するための手段】しかるに，本発明者等はかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ね

た結果，ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，原

○、●：明細書開示の実施例・比較例 

□、■：実験成績証明書による実験例 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/286/009286_hanrei.pdf
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反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）

との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理工程で

１．２～２倍に，さらにホウ素化合物処理工程で２～６倍にそれぞれ一軸延伸するとき，特に平均重

合度が２６００以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合，上記の目的が達成できること

を見出し，本発明を完成した。 

Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３・・・・（Ⅰ） 

Ｘ≧６５・・・・（ⅠⅠ） 

但し，Ｘ：２ｃｍ×２ｃｍのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）Ｙ：２０℃の恒温水槽中に，１

０ｃｍ×１０ｃｍのフィルム片を１５分間浸漬し膨潤させた後，１０５℃で２時間乾燥を行った時に

下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）」（段

落【０００８】）」（判決より抜粋） 

「…【実施例】膜厚が８０μｍで，完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）が下記の値であるＰＶＡフィ

ルムを，ヨウ素０．２ｇ／ｌ，ヨウ化カリ６０ｇ／ｌよりなる水溶液中に３０℃にて２４０秒浸漬し，

同時に１．２倍に一軸延伸し，次いでホウ酸６０ｇ／ｌ，ヨウ化カリ３０ｇ／ｌの組成の水溶液に浸

漬すると共に，同時に６倍に一軸延伸しつつ５分間にわたってホウ酸処理を行った後，室温で２４時

間乾燥して，偏光フィルムを得，その得られた偏光フィルムについて，耐湿熱性の評価のために水中

退色温度を測定したところ，それぞれ下記の値となったこと，実施例１及び２ではフィルムの染色後

ホウ酸処理中６．４倍に一軸延伸してもフィルムの切断や亀裂は見られなかったのに対し，比較例１

及び２ではフィルムの染色後ホウ酸処理中の延伸倍率が６倍を越えたところでフィルムの切断が見ら

れたこと。 

 

 

 

 

（段落【００２０】～【００２６】の記載の要約）」 

（判決より抜粋、ただし表は特開平7-120616号公報の【表１】より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり，

原反フィルムとして厚みが３０～１００μｍであり，かつ，熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度

（Ｙ）との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い，かつ染色処理 

工程で１．２～２倍に，さらにホウ素化合物処理工程で２～６倍にそれぞれ一軸延伸することを特徴

とする偏光フィルムの製造法。 

Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３ ・・・・（Ｉ） 

Ｘ≧６５   ・・・・（ＩＩ） 

但し，Ｘ：２ｃｍ×２ｃｍのフィルム片の熱水中での完溶温度（℃）Ｙ：２０℃の恒温水槽中に，１

０ｃｍ×１０ｃｍのフィルム片を１５分間浸漬し膨潤させた後，１０５℃で２時間乾燥を行った時に

下式浸漬後のフィルムの重量／乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度（重量分率）。 
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（４）手続の経緯 

平成14年7月12日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年3月20日 ： 特許異議の申立て（異議2003-70728号） 

平成16年11月26日 ： 「…特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定 

…Ｙ＞－０．０６６７Ｘ＋６．７３及びＸ≧６５の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであ

り、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏するとの心証を得るには、

実施例が十分ではなく、また、他に、本件特許明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記

二式を満足するものが前述の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではない。してみれば…本

件発明１に記載の二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が依然として不明であ

るから、結局、特許を受けようする発明が…発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはで

きず、したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第５項第１号の規定に違反するも

のである。 

…実験条件の大きく異なる実験の追加は，本件発明の実施例を補足するものではなく，新たな実施

例の追加となり，本件事件の審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものであ

る。したがって、このような実験成績証明書に基づく特許権者の主張は理由がない。 

判決 

原告の主張 

 …〔式（Ｉ）〕は，本件明細書記載の実施例等

の４点の実験データのほか，…甲６証明書記載の

１０点のデータを併せ，合計１４点の実験データ

をプロットして導き出されたものである。また，

本件明細書…には，熱水中での完溶温度（Ｘ）が

６５℃以下のＰＶＡフィルムでは，延伸時にフィ

ルムが一部溶解したり劣化が起こったりして，実

用にならないことが記載されている。したがっ

て，熱水中で…式（Ｉ）及び式（ＩＩ）の二式が

限定する範囲内であるＰＶＡフィルムが，偏光性

能及び耐久性能が優れた効果を奏することは，当

業者であれば容易に理解できることである。 

ア 甲６証明書に記載した実験１ないし８は，単

に周知の技術を用いて熱水中での完溶温度と平

衡膨潤度を制御したにすぎない。 

 したがって，甲６証明書記載の実験データは，

被告の主張 

 …本件明細書の発明の詳細な説明において，…

完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の値と…具体

的性質との関連を記載しているのは，実施例及び

比較例の４種のフィルムの製造方法のみである。 

 …これら４点のみから，所望の特性が得られる

熱水中での完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の

範囲は，完溶温度（Ｘ）が６５℃以上であり，か

つ，平衡膨潤度（Ｙ）が－０．０６６７Ｘ＋６．

７３の式〔式（Ⅰ）〕による数値を超える範囲であ

るとまで導き出すことは到底できない。 

 特許請求の範囲の記載が特許法旧３６条５項１

号の規定に適合するか否かの判断は，特許出願の

願書に添付した明細書及び図面の記載のほか，特

許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべ

きである。 

 したがって，甲６証明書記載の実験データが本
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本件明細書記載の実施例を補足するものであっ

て，甲６証明書を参酌できないとする決定の判断

は失当である。 

件出願時の当業者の技術常識である場合には，上

記の判断において，これを参酌することができる

が，そうでない場合にはこれを参酌することはで

きないと解される。 

裁判所の判断 

１ 取消事由１（特許法旧３６条５項１号違反の判断の誤り）について 

(1) 特許法旧３６条５項は，「第三項四号の特許請求の範囲の記載は，次の各号に適合するものでな

ければならない。」と規定し，その１号において，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に

記載したものであること。」と規定している（なお，平成６年改正法により，同号は，同一文言のま

ま特許法３６条６項１号として規定され，現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」ともい

う。）。 

特許制度は，発明を公開させることを前提に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を業

として独占的，排他的に実施することを保障し，もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与すること

を趣旨とするものである。そして，ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明

細書は，本来，当該発明の技術内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力

の及ぶ範囲（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求

の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題

が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特

許法旧３６条５項１号の規定する明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を上記規定のよう

に限定したのは，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開され

ていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになり，一般公衆からその自由利用の利

益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになる

からである。 

そして，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の

記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明

に記載された発明で，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，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし

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を検討して判断すべきものであ

り，明細書のサポート要件の存在は，特許出願人（特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の

取消訴訟の原告）又は特許権者（平成１５年法律第４７号附則２条９項に基づく特許取消決定取消訴

訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告，特許無効審判請求を不成立とした審決の

取消訴訟の被告）が証明責任を負うと解するのが相当である。 

… 

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比 

ア …本件発明は，…いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ，このような発明において,

特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するためには，発明の詳細な説明は，その数

式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が，特許出願時において，具体例の開



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 52 - 

示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか，又は，特許出願時の技術常識を参酌して，当該

数式が示す範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具

体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。 

イ そこで，本件明細書の記載が，…サポート要件に適合するか否かについてみると，…耐久性及び

偏光性能に優れ，かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段とし

て，本件請求項１に記載された構成を採用したことが記載されているものの，その構成を採用するこ

との有効性を示すための具体例としては，…高度の耐久性を持ち，かつ，高延伸倍率に耐え得る偏光

フィルムを得たことを示す実施例が二つと，…耐久性が十分でなく，高延伸倍率に耐えられない偏光

フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。 

 他方，本件発明は，原反フィルムとして用いられるＰＶＡフィルムが満たすべき完溶温度（Ｘ）と

平衡膨潤度（Ｙ）とが，…〔式（Ｉ）〕及び…〔式（ＩＩ）〕の二式で画定される範囲に存在する関係

にあることにより，上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られる…ところ，少なくとも，上記範

囲が，…式（Ⅰ）の基準式…式（ⅠⅠ）の基準式…として画されるということが，本件出願時におい

て，具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。 

 …本件明細書に接する当業者において，ＰＶＡフィルムの完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）とが，

ＸＹ平面において，式（Ⅰ）の基準式を表す…線と式（ⅠⅠ）の基準式を表す…線を基準として画さ

れる範囲に存在する関係にあれば，従来のＰＶＡ系偏光フィルムが有する課題を解決し，上記所望の

性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが，上記四つの具体例により裏付けられていると認識す

ることは，本件出願時の技術常識を参酌しても，不可能というべきであり，本件明細書の発明の詳細

な説明におけるこのような記載だけでは，本件出願時の技術常識を参酌して，当該数式が示す範囲内

であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記

載しているとはいえず，…本件請求項１の記載が，明細書のサポート要件に適合するということはで

きない。 

(5) 原告は，本件異議申立ての審理の段階で提出した，甲６証明書記載の１０ 

 …発明の詳細な説明に，当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に，具体例を開示

せず，本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても，特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで，

発明の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のに，特許出願後に実験

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し，明細書のサポート要件に適合させること

は，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。 

ウ そうすると…甲６証明書記載の実験データは，本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示さ

れていない，特定の完溶温度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）の数値を有するＰＶＡフィルムから得られた

偏光フィルムの性能の測定結果と，その測定データに基づき判断されるＰＶＡフィルムの完溶温度

（Ｘ）及び平衡膨潤度（Ｙ）の数値と偏光フィルムの性能との関係を，本件出願後になって開示する

ものにほかならず，これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌する

ことは…許されないというべきである。 
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(23)-2 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「中間鎖分岐界面活性剤」（査定不服審判） 

知財高判平成19年10月11日（平成18年（行ケ）第10509号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-537385号（特表2000-503700号公報） 

分類 C11D 1/14 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明の目的の１つは、低い使用温度で大きな界面活性力、水硬度への抵抗性の増加、界面活性

剤系で大きな効力、布帛から脂肪または体汚れの改善された除去性、洗剤酵素との改善された適合性

などを含めて、１以上の利点を有するクリーニング組成物を提供することである。本願発明の解決す

べき課題には、低水温洗浄性及び生分解性が含まれる。そして、本願発明の洗剤界面活性剤組成物は、

後述する式であらわされるアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を含むものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「…中間鎖分岐を含んだある比較的長鎖のアルキルサルフェート界面活性剤組成物は、特に冷却ま

たは冷水洗浄条件下（例えば、２０～５℃）で、洗濯製品用に好ましいことが、意外にもわかったの

である。…」（特表2000-503700号公報の14頁より抜粋） 

 「…本願発明の背景として，分岐がアルキル疎水性部分の中心の方に２‐アルキル位から移動する

と，クラフト温度が低下するという観察があるものの，慣例および公開文献の双方によると，中間鎖

領域における分岐の望ましさについてあいまいであり…分岐アルキルサルフェートで更に改善させる

開発においてどの方向に向かうべきかが直ちにはわからない状況にあった…」(判決より抜粋) 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）(本願発明1) 

【請求項１】下記式のアルキル長鎖中間鎖分岐界面活性剤化合物を少なくとも５重量％で含んだ洗剤

界面活性剤組成物： 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/035218_hanrei.pdf
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   Ａｂ－Ｘ－Ｂ 

〔上記式中： 

(a) Ａｂは，全炭素としてＣ９－Ｃ２２の疎水性中間鎖分枝アルキル部分であり…上記式中のＡｂ－Ｘ

部分に，１４．５より大きくて１７．５までの範囲内で炭素原子の平均総数を有する； 

(b) Ｂはスルホネート，アミンオキシド，アルコキシル化サルフェート…から選択される親水性部分

である； 

(c) Ｘは－ＣＨ２－および－Ｃ（Ｏ）－から選択される；および 

(d) Ａｂは実質的にジェミナル置換炭素原子を含まない〕。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年6月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-10354号） 

平成18年1月5日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年7月5日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明１…は本願発明の明細書中に記載又は示唆されていないから，特許請求の範囲の記載が特

許法３６条６項１号…に規定する要件を満たしていない… 

…「…一般的に配合成分の化学構造とその配合割合から洗剤界面活性剤組成物としての性能を正確

に予測することは困難であるから，発明の詳細な説明には，当該組成物について，その洗剤界面活性

剤としての性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって，その効果を

十分に開示する必要があり」…本願が旧３６条６項１号に規定する要件を満たしているというために

は，「…本願明細書には，この洗剤界面活性剤組成物が，低い水温洗浄条件を使う洗濯プロセスに用

いられること（記載事項１），及び生分解性であること（記載事項２）が記載されているから，明細

書にはこれらの点についてデータ又はそれと同視すべき程度の記載をすることによって，本願発明の

組成物が洗剤界面活性剤としての性能を有していることを客観的に開示する必要がある。」…。 

判決 

原告の主張 

 …発明の詳細な説明には当業者が特許請求の

範囲に記載された発明が当該発明の課題を解決

できるものであると認識できる程度の記載がな

されていれば足りるのである。 

 したがって，本願が旧３６条６項１号に規定す

る要件を満たしているというためには，洗剤界面

活性剤としての性能が定性的にでも記載されて

さえいれば足りると解すべきである。 

 …性能を裏付けるデータ又はそれと同視すべ

被告の主張 

イ …平成１５年（２００３年）１０月発行の藤

本武彦著「全訂版新・界面活性剤入門」…には，

「界面活性剤の洗浄作用は…実際には現在でもま

だまだ十分な研究が完成しておらず」と記載され

ており，本願明細書…にも「…分岐アルキルサル

フェートで更に改善させる開発においてどの方向

に向かうべきかが直ちにはわからない。」…と記載

されている。 

ウ 以上の記載からすれば，中間鎖分岐一級アル
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き程度の記載がなくても，洗剤界面活性剤として

の性能が定性的にでも記載されてさえいれば，当

業者はその化学構造等と洗剤界面活性剤組成物

としての性能との対応関係を理解することがで

きる。当業者にとっては，洗剤界面活性剤として

の性能が具体的な実験データの集合として記載

されていようが，その性能が実験の結論として定

性的に記載されているだけであろうが，大きな違

いはないといえる。したがって，審決の上記判断

は誤りである。 

キルサルフェート化合物についても，その化学構

造から洗浄性能は予測できないというべきである

し，そうである以上，置換基Ｂがアルキルサルフ

ェート化合物以外のものであればなおさらその洗

浄性能は予測できないというべきである。 

 したがって，洗剤界面活性剤としての性能が定

性的にでも記載されてさえいれば，当業者はその

化学構造等と洗剤界面活性剤組成物としての性能

との対応関係を理解することができるという主張

は，単なる推測であって説得力を有するものでは

ない。 

裁判所の判断 

２ 旧３６条６項１号の要件充足性について 

 …ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，本来，当該発明の技術

内容を一般に開示するとともに，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲（特許発明の技術的

範囲）を明らかにするという役割を有するものであるから，特許請求の範囲に発明として記載して特

許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者にお

いて認識できるように記載しなければならないというべきである。 

 …特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と

発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載

された発明で，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，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発

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を検討して判断すべきものである。 

 …本願発明の解決すべき課題に低水温洗浄性及び生分解性が含まれることは明らかであるから，発

明の詳細な説明には，本願発明がこれらの性能において有効であることが客観的に開示される必要が

あるというべきである。 

 …本願明細書上…例９～例１６，例２３～例２５は，いずれも置換基Ｂがアルコキシル化サルフェ

ートである化合物の実施例であり，置換基Ｂの要件は満たすものの，例２３を除いては成分の配合例

が記載されるだけであって，低水温洗浄性及び生分解性に及ぼす効果についての言及がない…。 

 …また，例２３の洗剤界面活性剤組成物の性能については，「得られた組成物は，標準布帛洗濯操

作で用いられたときに，優れたしみおよび汚れ除去性能を発揮する，安定な無水重質液体洗濯洗剤で

ある。」…との記載があるものの，この記載からは低水温洗浄性及び生分解性に関する具体的な評価

を導くことはできない。 

(6) 以上述べたところに照らせば，本願発明の詳細な説明には，当業者（その発明の属する技術の

分野における通常の知識を有する者）が本願発明１の組成物が発明の課題である低水温洗浄性及び生

分解性を解決できるものであると認識できるに足る記載（旧３６条４項参照）を欠いているといわざ

るを得ない。 
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３ 原告の主張についての補足的説明 

(1) 原告は，本願が旧３６条６項１号に規定する要件を満たしているというためには，洗剤界面活

性剤としての性能が定性的にでも記載されていれば足りると主張する…。 

 …これらの事情にかんがみれば，本願発明に係る洗剤界面活性剤の組成等を定性的に記載するのみ

では，当業者が低水温洗浄性能等の本願発明の課題の解決について具体的に認識することは困難とい

わざるを得ない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。 
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(23)-3 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「経口投与用吸着剤，並びに腎疾患治療又は予防剤，及び肝疾患治療又は予防剤」（無

効審判） 

知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10065号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-548107号（国際公開第2004/39381号） 

分類 A61K 33/44 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が０．０１～１ｍｍであり、そしてラングミュアの吸

着式により求められる比表面積が１０００ｍ2／ｇ以上である球状活性炭からなることを特徴とする、

経口投与用吸着剤を開示する。また、熱硬化性樹脂を炭素源として製造され、直径が０．０１～１ｍ

ｍであり、ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００ｍ2／ｇ以上であり、全酸性基

が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり、そして全塩基性基が０．４０～１．１０ｍｅｑ／ｇである

表面改質球状活性炭からなることを特徴とする、経口投与用吸着剤を開示する。これらの経口投与用

吸着剤は、体内有益成分の吸着性が少なく、毒性物質の吸着性能が多いという有益な選択吸着特性を

示す。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【００２２】  本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、熱

硬化性樹脂を原料として、例えば前記製造方法によって製造すると共に、直径が０．０１～１ｍｍであ

る。球状活性炭又は表面改質球状活性炭の直径が０．０１ｍｍ未満になると、球状活性炭又は表面改質

球状活性炭の外表面積が増加し、消化酵素等の有益物質の吸着が起こり易くなるので好ましくない。ま

た、直径が１ｍｍを越えると、球状活性炭又は表面改質球状活性炭の内部への毒性物質の拡散距離が増

加し、吸着速度が低下するので好ましくない。直径は、好ましくは０．０２～０．８ｍｍである。なお、

本明細書で「直径がＤｌ～Ｄｕである」という表現は、ＪＩＳ Ｋ １４７４に準じて作成した粒度累積

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/037505_hanrei.pdf
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線図（平均粒子径の測定方法に関連して後で説明する）において、ふるいの目開きＤｌ～Ｄｕの範囲に

対応するふるい通過百分率（％）が９０％以上であることを意味する。 

【００２３】  本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭は、ラ

ングミュア（Ｌａｎｇｍｕｉｒ）の吸着式により求められる比表面積（以下「ＳＳＡ」と省略すること

がある）が１０００ｍ２／ｇ以上である。ＳＳＡが１０００ｍ２／ｇより小さい球状活性炭又は表面改

質球状活性炭では、毒性物質の吸着性能が低くなるので好ましくない。ＳＳＡは、好ましくは１０００

ｍ２／ｇ以上である。ＳＳＡの上限は特に限定されるものではないが、嵩密度及び強度の観点から、Ｓ

ＳＡは、３０００ｍ２／ｇ以下であることが好ましい。 

【００２４】  前記特公昭６２－１１６１１号公報（特許文献１）には、細孔半径１００～７５０００

オングストロームの空隙容積（すなわち、細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積）が０．１～１ｍ

Ｌ／ｇの表面改質球状活性炭からなる吸着剤が記載されているが、本発明による経口投与用吸着剤とし

て用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積が

０．１～１ｍＬ／ｇであることも、あるいは０．１ｍＬ／ｇ以下であることもできる。なお、細孔直径

２０～１０００ｎｍの細孔容積が１ｍＬ／ｇを越えると消化酵素等の有用物質の吸着量が増加するこ

とがあるので、細孔直径２０～１０００ｎｍの細孔容積が１ｍＬ／ｇ以下であることが好ましい。 

  なお、本発明による経口投与用吸着剤として用いる球状活性炭又は表面改質球状活性炭においては、

一層優れた選択吸着性を得る観点から、細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／

ｇ未満であり、０．２ｍＬ／ｇ以下であることが好ましい。 

【００２５】  本発明による経口投与用吸着剤として用いる表面改質球状活性炭（すなわち、前記の球

状活性炭を更に酸化処理及び還元処理することによって製造される生成物）では、官能基の構成におい

て、全酸性基が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり、全塩基性基が０．４０～１．１０ｍｅｑ／ｇで

ある。官能基の構成において、全酸性基が０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであり、全塩基性基が０．４

０～１．００ｍｅｑ／ｇの条件を満足すると、前記の選択吸着特性が向上し、特に前記の有毒物質の吸

着能が高くなるので好ましい。官能基の構成において、全酸性基は０．４０～０．９０ｍｅｑ／ｇであ

ることが好ましく、全塩基性基は０．４０～１．００ｍｅｑ／ｇであることが好ましい。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍｍ

であり，ラングミュアの吸着式により求められる比表面積が１０００㎡／ｇ以上であり，そして細孔

直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが，但し，

式（１）： 

Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５） （１） 

〔式中，Ｉ１５は，Ｘ線回折法による回折角（２θ）が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は，

Ｘ線回折法による回折角（２θ）が３５°における回折強度であり，Ｉ２４は，Ｘ線回折法による回

折角（２θ）が２４°における回折強度である〕 

で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭を除く， 

ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。 
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（４）考慮された技術常識等 

…甲５公報には， 

「…本明細書の実施例に示すとおり，細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積を０．０４ｍＬ／ｇ

以上で０．１０ｍＬ／ｇ未満に調整すると，毒性物質であるβ－アミノイソ酪酸に対する高い吸着特

性を維持しつつ，有益物質であるα－アミラーゼに対する吸着特性が有意に低下する。多孔性球状炭

素質吸着剤の細孔直径２０～１５０００ｎｍの細孔容積が大きくなればなるほど消化酵素等の有益物

質の吸着が起こりやすくなるため，有益物質の吸着を少なくする観点からは，前記細孔容積は小さい

ほど好ましい。しかしながら，一方で，細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着量も低下する。」（段

落【０００７】） 

として，細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等，細孔容積の大小により選択吸

着率が変化し得る旨の知見が開示されていることが認められ，このような知見は，本件出願日（平成

１５年１０月３１日）当時公知の技術であったと認めることができる。 

 

（５）手続の経緯 

平成18年 8月 4日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年 6月 4日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800108号） 

平成20年 1月23日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …本件明細書の製造例では、フェノール樹脂を炭素源とする場合には０．０４ｍｌ／ｇと０．０６

ｍｌ／ｇの例しか、またイオン交換樹脂を炭素源とする場合には０．４２ｍｌ／ｇ（本件特許で特定

する０．２５ｍＬ／ｇより多い）の例しか示されていない。 

 しかし…かかる細孔容積の条件が臨界的な意義を有すると解するよりも、選択吸着率を優れたもの

とするために、孔径の大きな細孔を少なくすべきことを単に表現している目安にすぎないものと理解

でき、一方公知技術として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることが明らかであ

る。 

 そうであるから、「細孔容積が０．２５mＬ／ｇ程度に大きいものや０．０４mＬ／ｇよりも極端に小

さいものについては、経口投与用吸着剤として有効に機能することを推認することもできない。」と

の請求人の主張は採用できない。 

判決 

原告の主張 

 …本件特許発明に係る細孔容積要件は，細孔容

積を「０．２５ｍＬ／ｇ未満」という明確な数値

で限定しているのであるから，それが臨界的意義

を有することは明らかである。しかも，公知技術

として細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着

被告の主張 

…「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容

積」は，本件特許明細書の記載，及び本件特許の

出願時の常法を利用して種々に制御することが可

能であり，「細孔直径７．５～１５０００ｎｍの

細孔容積」が，例えば「０．０８ｍＬ／ｇ」であ
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能に支障があることが明らかである…というの

であれば，「０．０４ｍＬ／ｇよりも極端に小さ

いもの」については，経口投与用吸着剤として有

効に機能しないことを推認させるものである。フ

ェノール樹脂及びイオン交換樹脂を炭素源とす

る場合について，「０．０４ｍＬ／ｇよりも極端

に小さい」ものが試行錯誤を経れば製造し得るか

ということと，それが経口投与用吸着剤として有

効に機能することが明細書に記載されているか

ということは，全く次元が異なる。 

る球状活性炭は，当業者が常法に従って製造可能

であることが分かる。 

以上のように，「細孔直径７．５～１５０００

ｎｍの細孔容積」の制御は，本件特許の出願当初

明細書の記載，及び本件特許の出願時の技術常識

に基づいて当業者が容易に実施することができる

ものであるから，本件特許の明細書には本件特許

発明が記載されていることは明らかである。した

がって，法３６条６項１号違反も存在しない。 

裁判所の判断 

…本件特許明細書には，当初明細書の表１，２と同様の表が記載されており（段落【００４７】，

【００４９】），細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．４２ｍＬ／ｇの場合に，選択吸

着率が２．１と比較的に劣っていることが示されており（なお，実施例としてみた場合に，回折強度

比（Ｒ値）が１．４以上であるか否かを重視する必要がないことは，取消事由１に関して説示したと

おりである。），…細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障がある等，細孔容積の大小によ

り選択吸着率が変化し得る旨の知見…は，本件出願日（平成１５年１０月３１日）当時公知の技術で

あったと認めることができる。 

そうすると，本件特許明細書における前記実施例の記載に加え，選択吸着能は，（細孔容積が極小

の場合を除き）その減少に応じて漸次発現する特性がある旨の上記知見を考慮すれば，当業者はこれ

により優れた選択吸着率の達成を認識することができるから，本件特許請求の範囲の記載は，本件特

許明細書における詳細な説明に記載したものであるということができる。 

…当業者は，本件特許発明の規定する細孔容積の条件について，それ自体厳密な意味における臨界

的な意義を有するというよりも，選択吸着率を優れたものとするために孔径の大きな細孔を少なくす

べきことを表現し，そのための一つの目安として「０．２５ｍＬ／ｇ」との数値を規定したものとし

て理解することができるから，明細書の記載上，殊更に上記数値の意義が明らかにされていないとし

ても，当業者において本件特許発明の課題を解決できることについて認識できないということはでき

ない。 

…細孔容積が小さすぎると毒性物質の吸着能に支障があることは当業者において公知である以上，

一般に吸着能を奏し得ない程度に極小の細孔容積のものが実質的に本件特許発明に含まれるもので

ないことは当業者において明らかというべきである。したがって，細孔容積の数値が極小であること

に関して特段の記載がないとしても，これにより当業者において本件特許発明の課題を解決できるこ

とについて認識できないということはできず，この点に関する原告の主張は採用することができな

い。 
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(23)-4 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「無鉛はんだ合金」（無効審判） 

知財高判平成21年9月29日（平成20年（行ケ）第10484号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-548053号（国際公開第99/48639号） 

分類 B23K 35/26 

結論 認容 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、従来

の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるはん

だ合金を開示することを目的としている。Ｃｕ０．３～０．７重量％、Ｎｉ０．０４～０．１重量％、

残部Ｓｎからなる、金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した無鉛はんだ合金により、この目

的を実現する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「…無鉛はんだ合金としては、錫の特性を十分に活かし、かつ従来の錫鉛共晶はんだに劣らない接合信

頼性を発揮させることができる添加金属をどの範囲で特定するかということが非常に重要になる。 

  そこで、本発明では無鉛でかつ錫を基材としたはんだ合金を開発し、工業的に入手しやすい材料で、

従来の錫鉛共晶はんだにも劣ることがなく、強度が高く安定したはんだ継手を構成することができるは

んだ合金を開示することを目的としたものである。」 

「…Ｓｎのみでは鉛含有はんだのように比重の大きい鉛を含まないので，溶融時には軽くふわふわした

状態になってしまい，噴流はんだ付けに適した流動性を得ることができない。又，結晶組織が柔らかく

機械的強度が十分に得られない。従って，Ｃｕを加えて合金自体を強化する。」 

「Ｃｕの添加量としては，０．３～０．７重量％が最適であり，これ以上Ｃｕを添加すればはんだ合金

の融点が再び上昇する。融点が上昇するとはんだ付け温度も上げなければならないので，熱に弱い電子

部品には好ましくはない。しかし，一般的なはんだ付け温度の上限を考慮すると，３００℃程度まで許

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/026/038026_hanrei.pdf
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容範囲ということができる。そして，液相温度が３００℃の場合にはＣｕの添加量は約２重量％である。

そこで，最適値と限界値を上述した通りに設定した。」 

(ウ) 「本発明において重要な構成は，Ｓｎを主としてこれに少量のＣｕを加えるだけでなく，Ｎｉを

０．０４～０．１重量％添加したことである。ＮｉはＳｎとＣｕが反応してできるＣｕ６Ｓｎ５あるい

はＣｕ３Ｓｎのような金属間化合物の発生を抑制する作用を行う。このような金属間化合物は融点が高

く，合金溶融時に溶湯の中に存在して流動性を阻害し，はんだとしての性能を低下させる。そのために

はんだ付け作業時にはんだパターン間に残留すると，導体同士をショートさせるいわゆるブリッジとな

ることや，溶融はんだと離れるときに，突起状のツノを残すことになる。そこで，これを回避するため

にＮｉを添加したが，Ｎｉ自身もＳｎと反応して化合物を発生させるが，ＣｕとＮｉは互いにあらゆる

割合で溶け合う全固溶の関係にあるため，ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生に相互作用をする。本

発明では，ＳｎにＣｕを加えることによってはんだ接合材としての特性を期待するものであるから，合

金中にＳｎ－Ｃｕ金属間化合物が大量に形成されることは好ましくないものということができる。そこ

で，Ｃｕと全固溶の関係にあるＮｉを採用し，ＣｕのＳｎに対する反応を抑制する作用を行わしめるも

のである。 

ただし，Ｓｎに融点の高いＮｉを添加すると液相温度が上昇する。従って，通常のはんだ付けの許容

温度を考慮して添加量の上限を０．１重量％に規定した。また，Ｎｉの添加量を減らしていった場合，

０．０４重量％以上であればはんだ流動性の向上が確認でき，またはんだ接合性，およびはんだ継手と

しての強度などが確保されることが判明した。従って，本発明ではＮｉの添加量として下限を０．０４

重量％に規定した。」 

 (オ) 「なお，ＣｕとＮｉ両者の含有比については，適正範囲が問題になるが，図１に示したようにＮ

ｉは０．０４～０．１重量％，Ｃｕは０．３～０．７重量％の範囲で示された部分は全てはんだ継手と

して好ましい結果を示す。即ち，上述したように母合金をＳｎ－Ｃｕ合金と考えた場合には，Ｘ軸に示

されたＣｕの含有量が０．３～０．７重量％の範囲で一定の値に固定されることになるが，その場合に

はＮｉを０．０４～０．１重量％の範囲で添加量を変えた場合でも好ましい結果を示す。一方，母合金

をＳｎ－Ｎｉ合金と考えた場合にはＹ軸に示されたＮｉの含有量が０．０４～０．１重量％の範囲で一

定の値に固定されることになるが，その場合であってもＣｕを０．３～０．７重量％の範囲で添加量 

を変えた場合でも好ましい結果を示す。なお，これらの値については，Ｎｉの作用を低下させてしまう

元素以外の不可避不純物が混入している割合でも同様であることはいうまでもない。」 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】Ｃｕ０．３～０．７重量％，Ｎｉ０．０４～０．１重量％，残部Ｓｎからなる，金属間

化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金。 

 

（４）考慮された技術常識等 

「本件特許出願前から，ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあることは広く

知られていたと認められる（甲４，横山亨著「図解合金状態図読本」６３頁オーム社昭和４９年６月

２５日第１版第１刷発行）」（判決より抜粋） 
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（５）手続の経緯 

平成13年 1月26日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年12月24日 ： 原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80275号） 

平成17年11月22日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

平成19年 1月30日 ： 審決取消訴訟、請求棄却(平成17年(行ケ)第10860号) 

平成19年 6月22日 ： 上告受理申立て不受理(平成19年(行ヒ)第123号) 

平成18年10月30日 ： 原告による第2次特許無効審判の請求(無効2006-80224号) 

平成19年 7月31日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

平成20年 9月 8日 ： 請求項1～4について、第2次審決を取り消す決定(平成19(行ケ)第10307号) 

平成20年11月14日 ： 第2次特許無効審判の請求につき、訴え取下げ 

平成19年 4月 6日 ： 原告による本件特許無効審判の請求(無効2007-800071号) 

平成20年11月12日 ： 「…特許を無効とする。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …すなわち、無鉛はんだ合金が本件発明１の組成を有することにより、「金属間化合物の発生を抑

制し、流動性が向上した」という性質が得られたとの結果の記載並びにその理由として「ＣｕとＮｉ

は互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるため、ＮｉはＳｎ－Ｃｕ金属間化合物の発生を

抑制する作用をする」との趣旨の記載があるにすぎず、本件発明１が有する性質である「金属間化合

物の発生を抑制し、流動性が向上した」が達成されたことを裏付ける具体例の開示はおろか、当該性

質が達成されたか否かを確認するための具体的な方法（測定方法）についての開示すらない。 

  そうすると、本件明細書の「発明の詳細な説明」が、当業者において、無鉛はんだ合金が本件組

成を有することにより、本件発明１が有する「金属間化合物の発生を抑制し、流動性が向上した」と

いう性質が得られるものと認識することができる程度に記載されたものとはいえないから、本件発明

１に係る特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件に適合するものとい

うことはできない。 

判決 

原告の主張 

 …Ｓｎ－Ｃｕ系のはんだ合金では，Ｃｕ6Ｓｎ5 

のようなＳｎ－Ｃｕ金属間化合物が流動性を阻

害して，はんだとしての性能を低下させ，ショー

トなどの問題を生じることが「発明の詳細な説

明」に開示されていること，及び，ＣｕとＮｉが

互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶（全率固

溶）の関係にあるという出願時に知られていた事

実から，発明者は，上記③の「ＮｉはＳｎ－Ｃｕ

金属間化合物の発生に相互作用をする」ことを突

被告の主張 

 サポート要件に求められるものは，当業者が当

該発明の課題を解決できると認識できる開示がな

されることなのであって，本件発明１は「Ｃｕ：

０．３～０．７重量％，Ｎｉ：０．０４～０．１

重量％，残部Ｓｎからなる，金属間化合物の発生

を抑制し，流動性が向上したことを特徴とするは

んだ合金」であるから，上記発明特定事項がはん

だ接合において，その課題に対してどのように作

用効果を発揮するのか，具体的に開示されなけれ
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きとめたものであることも，記載された事実であ

る。これらの関連については，当業者であれば十

分に理解することができる内容である。 

ばならない。 

 

裁判所の判断 

…本件訂正後の明細書（甲３）の「発明の詳細な説明」には，「金属間化合物の発生を抑制し，流

動性が向上した」ことについての具体的な測定結果は記載されていない。 

確かに，数値限定に臨界的な意義がある発明など，数値範囲に特徴がある発明であれば，その数値

に臨界的な意義があることを示す具体的な測定結果がなければ，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ない場合があり得る。しかし，本件全証拠によるも，本

件優先権主張日前に「Ｓｎを主として，これに，ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金属間化合物

の発生が抑制され，流動性が向上した」発明（又はそのような発明を容易に想到し得る発明）が存し

たとは認められないから，本件発明１の特徴的な部分は，「Ｓｎを主として，これに，ＣｕとＮｉを

加える」ことによって「金属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」ことにあり，ＣｕとＮ

ｉの数値限定は，望ましい数値範囲を示したものにすぎないから，上記で述べたような意味において

具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はないというべきである。 

そして，本件特許出願前から，ＣｕとＮｉは互いにあらゆる割合で溶け合う全固溶の関係にあるこ

とは広く知られていたと認められる（甲４，横山亨著「図解合金状態図読本」６３頁オーム社昭和４

９年６月２５日第１版第１刷発行）から，ＮｉがＣｕのＳｎに対する反応を抑制する作用を行わしめ

るものであると考えることは，「Ｓｎを主として，これに，ＣｕとＮｉを加える」ことによって「金

属間化合物の発生が抑制され，流動性が向上した」理由の説明としては不合理ではない。したがって，

本件訂正後の明細書（甲３）の記載において，従来の金属間化合物発生等で生じた流動性の問題がな

く，フローめっき（噴流めっき）に適していることが，Ｃｕ－Ｓｎ系から出発したＮｉの添加の場合

も，Ｎｉ－Ｓｎ系から出発したＣｕの添加の場合も確認されており，その原因については，ＮｉとＣ

ｕの全固溶関係という上記技術常識及びＣｕＳｎ金属間化合物が生じた場合は流動性に問題を生じ

るという上記技術常識を考慮すれば，ＮｉがＣｕのＳｎに対する反応を抑制する作用を行わせること

の裏付けとしてはなされているというべきである。 
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(23)-5 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「押し棒を有する電気スイッチ」（無効審判） 

知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10252号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平4-27179号（特開平7-262864号公報） 

分類 H01H 9/24 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 作動部が接点保持部から分離された時に、接続具が

電気回路を開く構造とすることにより、保守時等の安

全管理を確実にすることを目的とする。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００５】 

【課題を解決する為の手段】上記目的を達成する為に本

発明は次の技術的手段を有する。即ち本発明は電気回路

の接点を開閉する接点具と、その接点具を開閉する為に

操作する作動部と、作動部の動きを接点具に伝える押し

棒とを有し、接点具が電気回路を閉じて電気回路を接続

した状態と、接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断

し得る状態を有する押し棒を有する電気スイッチに於

いて、上記接点具は作動部と接点具を有する接点保持部

が一体結合された状態で押し棒が停止状態の時に閉じて、電気回路を接続と成し、作動部の操作によっ

て押し棒が押下された時に開いて、電気回路を遮断となす以外に、作動部と接点保持部を分離した時に

接点具がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴

とするものである。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/080505_hanrei.pdf
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【０００６】 

【作用】上記構成によると作動部が接点保持部から分離された時には、接点具はバネの作用によって電

気回路を開くので、保守時等も安全である。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】(a)電気回路の接点を開閉する接点具と，(b)その接点具を開閉する為に操作する作動部

と，(c)作動部の動きを接点具に伝える押し棒とを有し，(d)接点具が電気回路を閉じて電気回路を接

続した状態と，接点具が電気回路を開いて電気回路を遮断し得る状態の２つを有する押し棒を有する

電気スイッチに於いて，(e)上記接点具は(e-1)作動部と接点具を有する接点保持部が一体結合された

状態で押し棒が停止状態の時に閉じていて電気回路を接続と成し，(e-2)作動部の操作によって押し棒

が押下された時に開いて，電気回路を遮断となす以外に，作動部と接点保持部を分離した時に接点具

がバネの作用によって電気回路を開き電気回路を遮断できるように構成されていることを特徴とする

押し棒を有する電気スイッチ。 

 

（４）手続の経緯 

平成9年  1月 9日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年10月27日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800219号） 

平成21年 7月13日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 請求人は、証拠として上記甲第１号証を示し、『甲第１号証の第２～３頁「3.2.1特許法第３６条第

５項第１号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応す

る事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第１９頁第１行～

第４行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発

明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しな

い。  

判決 

原告の主張 

 …バネが関与することなく構成ｅ－１，ｅ－２

の機能・動作を実現し，かつ，作動部と接点保持

部を分離した時にバネの作用により接点具が開

いて構成ｅ－３の機能・動作を実現するためのバ

ネの例について，発明の詳細な説明には一切開示

されておらず，本件特許は特許法旧３６条５項１

号に規定するサポート要件を満たしていない。 

被告の主張 

…本件発明の課題は，「分離時には接点具が必

ず開かれ，電気回路が遮断されるようになし，安

全管理上有利とする」ことにあり，発明の詳細な

説明にはバネの作用により構成要件ｅ－１～構成

要件ｅ－３を実現する実施例が明確に記載されて

いるから，当業者であれば，本件発明の課題を解

決できると認識できる範囲のものであるといえ

る。すなわち，バネが関与することなく構成要件
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ｅ－１及びｅ－２の機能・動作を実現し，かつ，

作動部と接点保持部を分離した時にバネの作用に

より接点具が開いて構成要件ｅ－３の機能・動作

を実現する具体的な構成が発明の詳細な説明に記

載されていなければサポート要件違反となるとす

る原告の前提に誤りがある。 

また，前記のとおり，バネの関与しないスイッ

チについては当業者にとって周知技術であったか

ら，バネの関与しない構成要件ｅ－１及びｅ－２

の実施例が具体的に記載されていなかったとして

も，その程度の技術は当業者にとってみれば記載

があるに等しい。 

裁判所の判断 

原告は，構成要件ｅ－１及びｅ－２はバネの作用を要件としていないから，本件発明には，バネの

関与なしに構成要件ｅ－１及びｅ－２を実現し，バネの作用により構成要件ｅ－３を実現するものも

包含されるところ，発明の詳細な説明にはその具体的構成の開示がなく，実施可能要件及びサポート

要件違反である旨主張する。 

しかし，構成要件ｅ－１及びｅ－２は電気スイッチの一般的な機能を規定するもので，本件発明の

技術的特徴ではないと考えられるところ，特許法はそうした部分についてまで，実施可能要件及びサ

ポート要件として網羅的に実施例を開示することを要求しているとは解されない，すなわち，構成要

件ｅ－１及びｅ－２の機能におけるバネの関与の有無は発明を特定するための事項ではないところ，

かかる発明を特定するための事項ではない技術的事項に着目し，実施可能要件及びサポート要件を問

うことは適切ではないと解される。加えて，電気スイッチに関し，構成要件ｅ－１及びｅ－２の機能

にバネが関与するか否かに着目して分類することが一般的であるとは認められず，原告独自の分類で

あると解されることに照らすと，バネの関与なしに構成要件ｅ－１及びｅ－２を実現し，バネの作用

により構成要件ｅ－３を実現する構成が発明の詳細な説明に具体的に記載されていないとしても，実

施可能要件及びサポート要件違反であるということはできないから，原告の上記主張は採用すること

ができない。 
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(23)-6 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「高圧縮フィルタートウベール，およびその製造プロセス」（無効審判） 

知財高判平成23年3月24日（平成22年（行ケ）第10214号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-586035号（特表2005-528096号公報） 

分類 A24D 3/02 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】ベールの頂部または底部に妨害となるような膨

張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形

態に高圧縮したフィルタートウのベールを提供する。 

【解決手段】ここで説明しているのは、 

（ａ）前記ベールが、少なくとも３００ｋｇ／ｍ３の梱

包密度を有し； 

（ｂ）前記ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材

料で完全に包装され、かつこの材料は、対流に対して気

密性を有する１つまたはそれ以上の結合部分を備えてお

り； 

（ｃ）非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの中心上で垂直方向に作

用する１００Ｎの力でベールの頂部上に圧接したとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する

最大の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも９０％が平坦

板から約４０ｍｍ以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦である、ことを特徴とす

るベールである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００６】本発明の課題は、ベールの移動を妨害するような膨張部分、ならびにトウベールの頂部と

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/081182_hanrei.pdf
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底部におけるフィルタートウの繰り出しを妨害するくびれ部分の無い、理想的なブロック形態に高圧縮

したフィルタートウのベールを提供することであり、この場合、梱包したフィルタートウにかかる負荷

が低減されることで、特に、内圧の影響下におけるパッケージの破裂開封をほぼ完全に回避することが

できる。本発明のさらなる課題は、これに関連した梱包プロセスを提供することである。 

【課題を解決するための手段】 

【０００７】これらの課題は、本発明に従い、請求項１によるフィルタートウのブロック形態のベール

と、請求項１４によるプロセスによって達成される。 

【０００８】すなわち、本発明は、 

（ａ）ベールが、少なくとも３００ｋｇ／ｍ３の梱包密度を有し； 

（ｂ）ベールが、機械的に自己支持する弾性梱包材料で完全に包装され、かつこの材料は、対流に対し

て気密性を有する１つまたはそれ以上の結合部分を備えており； 

（ｃ）非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で、平坦な板をベールの中心上で垂直方向に作用

する１００Ｎの力でベールの頂部上に圧接したとき、圧接板に対するベールの垂直投影に内接する最大

の矩形の範囲内で、ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも９０％が平坦板から

約４０ｍｍ以下離間する程度に、前記ベールの頂面および底面が平坦であることを特徴とする、ベール

の頂面または底面に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い、梱包され、ブロック形態に高

圧縮したフィルタートウのベールである。 

 

【００１６】本発明にかかるフィルタートウベールを梱包するプロセスは、 

（ａ）フィルタートウを圧縮形態にするステップと； 

（ｂ）圧縮されたフィルタートウをパッケージ包装材で包装するステップと； 

（ｃ）パッケージ包装材を気密にシールするステップと； 

（ｄ）包装されたベールにかかる負荷を解放するステップとを備えている。 

気密シールされたベールに対する負荷が解放されると、パッケージ包装材内に負圧が発生する。この負

圧は少なくとも０．０１ｂａｒであることが好ましく、特に有利な方法では０．１５～０．７ｂａｒの

範囲内である。 

【００１７】したがって、包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧は、パッケージ包装材の気密シ

ールによって維持することができる。この負圧により、可撓性材料の弾性復元力によって内部から梱包

へ加わる圧力が減衰される。この理由のために、最新技術によれば通常はフィルタートウベールに発生

する膨張を防止することができる。これにより、積層ベールの製造が遥かに容易になる。梱包内部から

作用する機械圧が（負圧によって）減衰されるために、梱包が失敗する危険性または梱包が裂開する傾

向が低減される。さらに、より高い梱包密度も得られ、これにより、より小型なパッケージの利点が得

られ、保管容量および移動容量を縮小することが可能になる。特に、この方法によれば、このように梱

包されたフィルタートウを収納するコンテナの収納容量を最適に使用できるようになる。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】ベールの頂側部と底側部に妨害となるような膨張部分またはくびれ部分が無い，梱包さ

れ，ブロック形態に高圧縮したフィルタートウのベールであって， 
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(a) 前記ベールが，少なくとも３００ｋｇ／ｍ３の梱包密度を有し； 

(b) 前記ベールが，機械的に自己支持する弾性梱包材料内に完全に包装され， 

かつこの材料は，対流に対して気密性を有する１つまたはそれ以上の接続部分を備えており，かつこ

の材料は，温度２３℃，相対湿度７５％で，ＤＩＮ５３，３８０－Ｖに従って測定される空気に関す

るガス透過率が１０，０００ｃｍ３／（ｍ２・ｄ・ｂａｒ）未満であるフィルムであって； 

(c) 非開封状態のベールを水平面上に配置した状態で，平坦な板をベールの頂部に圧接させ，ベール

の中心に対して垂直方向に１００Ｎの力を作用させたとき，圧接板に対するベールの垂直投影に内接

する最大の矩形の範囲内で，ベールの頂面における内接矩形内に位置する部分の少なくとも９０％が，

平坦な板から４０mm以下離間する程度に，前記ベールの頂面および底面が平坦であり； 

(d) 前記ベールが，少なくとも９００mmの高さを有しており； 

(e) 少なくともベールが梱包された後に，外圧に対して少なくとも０．０１ｂａｒの負圧がベールに

かかっている， 

ことを特徴とするフィルタートウのベール 

 

（４）手続の経緯 

平成19年 2月16日 ： 特許権の設定登録 

平成19年 5月23日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800098号） 

平成20年 9月30日 ： 本件発明1～26を無効とする旨の審決 

平成21年 9月 3日 ： 審決を取り消す旨の判決（平成21年（行ケ）第10004号） 

平成22年 1月29日 ： 被告による訂正審判の請求 

平成22年 5月31日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 請求人は、証拠として上記甲第１号証を示し、『甲第１号証の第２～３頁「3.2.1特許法第３６条第

５項第１号違反の類型」の「(1)発明の詳細な説明中に、特許請求の範囲に記載された事項と対応す

る事項が、記載されていないことが明らかである場合」に該当する。』（審判請求書第１９頁第１行～

第４行）と主張している。しかしながら、上記したように、「バネ」及び「接点具」については、発

明の詳細な説明に記載されているものである。すなわち、審査基準に示された当該類型には該当しな

い。  

判決 

原告の主張 

 本件訂正明細書の詳細な説明【００２５】にも，

０．１５ｂａｒないし０．７ｂａｒなどの比較的

高い値の負圧による課題の解決について記載が

あるが，０．０１ｂａｒという小さい値の負圧に

よる課題の解決について，本件訂正明細書の発明

被告の主張 

本件訂正発明１については，本件訂正明細書に，

べールの頂部と底部に膨張が生じ積み上げが阻害

されたり移動が妨害され，ストラップを用いると

くびれが生じ繰り出しが妨害されるという課題を

解決するための手段として，ベールの頂面におけ
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の詳細な説明には全く開示がされていない。 

(3) 本件訂正発明１は，引用発明１及び２と数値

限定部分以外において実質的な差違はないもの

であって，負圧と平坦度に係る数値限定により公

知技術との差違を導いたいわゆるパラメータ発

明であるところ，本件訂正明細書の発明の詳細な

説明によっては，当業者が当該発明の課題を解決

できると認識できるものではなく，また，記載や

示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照

らし当該発明の課題を解決できると認識できる

範囲内のものでもあり得ない。 

る内接矩形内に位置する部分の少なくとも９０％

が，平坦な板から約４０ｍｍ以下離間する程度に，

ベールの頂面及び底面が平面であるようにするこ

と，フィルタートウのパッケージ包装材を気密に

シールするとともに，少なくともベールが梱包さ

れた後に外圧に対して少なくとも０．０１ｂａｒ

の負圧がベールに掛かっている状態にすること，

負圧の制御方法の記載があることが認められるの

であるから，課題と解決手段が本件訂正明細書に

記載されているということができ，本件訂正発明

１は，本件訂正明細書に記載されているというこ

とができる。 

本件訂正発明１の「外圧に対して少なくとも０．

０１ｂａｒの負圧がベールにかかっている」との

規定は，本件特許出願前には存在しなかった「ベ

ールの形状を負圧によって制御する」という技術

思想を表現したものである。 

裁判所の判断 

本件訂正発明１においては，包装材で取り囲まれた領域内で発生した負圧が，パッケージ包装材の

気密シールによって維持され，この負圧によって，可撓性材料の弾性復元力により内部から梱包へ加

わる圧力が減衰されるとともに，製造工程中にベールの頂部と底部に生じる圧力勾配を吸収及び等化

されることにあり，これらによって，少なくともベールが梱包された後に外圧に対して負圧がベール

に掛かるものであると理解することができる。また，「負圧は少なくとも０．０１ｂａｒであること

が好まし」いとも記載されており，その意味自体も明瞭である。 

… 

気候による大気圧の変動が想定されること，高圧縮したベールの復元膨張力はかなり大きなもので

あり，しかも，ベールの圧縮率は様々なものが想定され，ベールの材料によっても変化するものであ

ることから，ベールの形状を制御するために利用する負圧について一義的に数値を決められないとい

う状況の下で，本件訂正発明１は，実質的に負圧として取り扱える有意な値を選択して発明の技術思

想を表現するために，「少なくとも０．０１ｂａｒ」という値の範囲を規定したものとみることがで

きるものである。そして，本件訂正発明１においては，ベールが梱包された後に，外圧に対して少な

くとも０.０１ｂａｒの負圧がベールに掛かっているものであるところ，梱包した材料に付加されて

いる外圧が解放されることによって，発生していた少なくとも０.０１ｂａｒとの負圧の値が更に大

きくなるものであること，他方，本件訂正発明１においては，トウが膨脹し続ける時間はせいぜい数

時間であるところ（甲２３），天候にも左右されるが，通常の気圧の日変化は０.０１ｂａｒには至

らないものであることに照らすと，ベールには，フィルタートウ材料が膨脹し，ベールに膨脹部分や

くびれ部分が出現しないようにしなければならない間，外圧に対しての負圧が掛かり続けるものであ
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るということができる。 

 また，本件訂正明細書には，０．０１ｂａｒ又はその近辺ではないが，「少なくとも０．０１ｂ

ａｒ」との負圧の数値の範囲内の複数の実施例が開示されている。 

… 

したがって，本件訂正発明１に係る特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすとした本件審決

の判断に誤りはない。 
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(23)-7 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について  

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「ヒートポンプ式冷暖房機」（無効審判） 

知財高判平成23年9月29日（平成23年（行ケ）第10010号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-188864号（特開平10-339511号公報） 

分類 F25B 13/00 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、コンプレッサー１、コンデンサー

２、蒸発器３よりなるヒートポンプ式冷暖房機に

おいて、コンプレッサー１とコンデンサー２を四

方弁１０を介したガスパイプ６で結び、コンデン

サー２の冷媒ガス出口に設置したキャピラリチュ

ーブ４と、追設コンデンサー９とをガスパイプ７

で結び、追設コンデンサー９と蒸発器３のキャピ

ラリチューブ５をガスパイプ７′で結び、蒸発器３

のガス出口とコンプレッサー１とを四方弁１０を介したガスパイプ８で結んで、冷房運転と暖房運転

を切替え可能としたヒートポンプ式冷暖房機であり、運転効率を向上させるとともに、夏期、冷房運

転時は冷媒ガスの飽和を防ぎ、冬期、暖房運転時は、室外機内の蒸発器の霜の付着を防止する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「オ（図１の実施形態による）…キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、ガスパイプで一旦蒸発を

始めるが、追設コンデンサーのガスパイプの断面積が小さいためにそれ以上蒸発せず、追設コンデン

サー内は液状の冷媒ガスで充満するようになり、この時点より凝縮を始める追設コンデンサーは熱交

換がよいので凝縮が進み、更に液化がよくなった冷媒ガスで充満し、キャピラリチューブは、液状の

冷媒ガスが通過するだけになる（【００１８】）。 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/689/081689_hanrei.pdf
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 これを追設コンデンサーの冷媒ガス入口、出口双方に取り付けた液面計より観察すると、入口では

コンプレッサーが作動した約３０秒後から、液とガスが混合して吹き出すのが見られるが、段々と泡

の混じった液状の冷媒ガスが充満していくのが見られるようになり、この時点で蒸発は止まる。追設

コンデンサーの出口に付けられた液面計より観察すると、ほとんど泡のない状態の冷媒ガスが通過し

ているのが見られる。追設コンデンサーの冷媒ガス入口より出口まで通過する間に、冷媒ガスの温度

は約１０℃下降するが、追設コンデンサーを通った大気温度は、冷媒ガス入口付近で１０℃、出口付

近で０．２℃、平均して５℃上昇しており、追設コンデンサーの全ての個所で放熱し、凝縮器として

作動しているのがわかる。追設コンデンサー入りの大気温度より、出の大気温度の上昇が１℃以上に

なったときは、冷媒ガスは完全に凝縮している。この追設コンデンサーは、冷媒ガス入口より出口ま

でガス回路を一本にして、冷媒ガスの流れる距離を長くすると、冷媒ガスは蒸発せずによく凝縮する。 

 （図１の実施形態による）暖房運転では、四方弁で冷媒ガス回路は切り換えられ、冷媒ガスは蒸発

器に送られて凝縮した後、追設コンデンサーに送られて流れが逆になるが、冷房運転と同様、追設コ

ンデンサーは凝縮器として作動する。暖房運転では、追設コンデンサーは室外機に取り付けてあるの

で、室内機内の蒸発器と追設コンデンサーとを結ぶガスパイプの距離は長くなるが、この場合もガス

パイプは最初温度は下がるがすぐに上昇する。追設コンデンサーの冷媒ガス入口の液面計より観察す

ると、泡混じりの液化ガスが流れているのがわかる。一般に、キャピラリチューブを出た冷媒ガスは、

次の熱交換器では蒸発するが、本件発明は、追設コンデンサーのガス回路の断面積を少なくしている

のと、冷媒ガスが流れる回路の距離を長くしているので、追設コンデンサーはつねに凝縮器として作

動する（【００１９】）。 

 室外機内のコンデンサーを出て、室内機内の蒸発器に至るガス回路に、コンデンサー１個を追設し、

既設コンデンサーを出た冷媒ガスは、追設コンデンサーを通って蒸発器に送るようにした（【００２

６】）。 

 上記データに示すように、冷房運転、暖房運転ともに充分良好な運転状態である。冷房運転では、

追設コンデンサーで４８．５℃のガス温度が３７．７℃と１０．８℃下降しており、暖房運転では３

１．５℃のガス温度が１１．１℃と２０．４℃下降している。冷房運転では、追設コンデンサーでガ

ス温度が下降している分、今までより多く放熱されており、その分吸熱、冷却カロリーが多くなる。

凝縮が充分なため運転圧力も低く、冷媒ガスが飽和することもないのである。暖房運転では、追設コ

ンデンサーの設置した個所では平均７．４℃大気温度が上昇しており、その分既設コンデンサーの吸

熱はよくなる。…（【００２９】）。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】コンプレッサーと既設コンデンサーを四方弁を介したガスパイプで結び，既設コンデン

サーの冷媒ガス出口に設置したキャピラリチューブと，内部のガスパイプ回路の管を前記既設コンデ

ンサー内のガスパイプ回路の管の内径の８０％以内又は断面積を６４％以下と細くした追設コンデン

サーとをガスパイプで結び，追設コンデンサーと蒸発器のキャピラリチューブをガスパイプで結び，

蒸発器の冷媒ガス出口とコンプレッサーとを四方弁を介したガスパイプで結び，ガスパイプ側にコン

プレッサーより冷媒ガスを吐出して既設コンデンサーに送り，既設コンデンサーで大気又は冷却水と

熱交換して凝縮させ，ガスパイプを通って追設コンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ，ガス
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パイプを通って蒸発器に設置したキャピラリチューブで減圧し，蒸発器に送って蒸発させたのち，ガ

スパイプで冷媒ガスをコンプレッサーに戻す冷房運転と，コンプレッサーよりガスパイプに冷媒ガス

を吐出し，蒸発器をコンデンサーとして作動させて冷媒ガスを凝縮させ，ガスパイプを通って追設コ

ンデンサーに送って放熱してさらに凝縮させ，ガスパイプで冷媒ガスを既設コンデンサーに設置した

キャピラリチューブに送って減圧し，既設コンデンサーに送って既設コンデンサーを蒸発器として作

動させて冷媒ガスを蒸発させたのち，ガスパイプを通ってコンプレッサーに戻す暖房運転とを，四方

弁で切替え運転を可能とし，冷房運転、暖房運転のいずれの場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを

放熱して，凝縮を進めることを特徴とするヒートポンプ式冷暖房機。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年10月31日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年3月2日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2010-800034号） 

平成22年12月7日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（１）請求人は、請求項１に記載された「冷房運転、暖房運転いずれの場合でも追設コンデンサーで

冷媒ガスを放熱して、凝縮を進めること」について、（ア）追設コンデンサーのガス回路の断面積と

蒸発器のそれとの関係、（イ）追設コンデンサー内で冷媒ガスが流れる回路を一本にしてその距離を

長くすること、及び（ウ）追設コンデンサーを液化ガスが流れる流量を、既設コンデンサー２を流れ

る流量と、キャピラリーチューブ４を流れる流量の合計の５０％以内とすること、が発明の詳細な説

明において必要条件として記載されている以上、請求項１において、発明の詳細な説明に記載された、

発明の課題を解決するための手段として記載すべきである旨主張している。  

 そこで、検討すると、発明の詳細な説明からみて、本件特許に係る発明は、ヒートポンプ式冷暖房

機において、冷房運転時、暖房運転時いずれも冷媒ガスの凝縮能力だけを増大させることを課題とし、

その課題を解決するために、ヒートポンプ式冷暖房機に追設コンデンサーを設け、当該追設コンデン

サー内のガスパイプ回路の管の内径を既設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径より細くす

ることを発明の本質的事項として、追設コンデンサーを冷房運転時及び暖房運転時に常に凝縮器とし

て作動させるものである。  

 そして、冷暖房切換可能な冷凍サイクルにおいて、コンデンサーと蒸発器に互換性があることは、

技術常識である。 

 そうしてみると、請求項１には、少なくとも追設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径を既

設コンデンサー内のガスパイプ回路の管の内径と比較して特定すれば足りるものといえる。  

判決 

原告の主張 

(ア) 冷房運転と暖房運転の両方の場合に追設コ

ンデンサーで凝縮を進めるためには，いずれの運

被告の主張 

…サポート要件の規定は，特許請求の範囲の記

載について，発明の詳細な説明の記載と対比して，
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転条件においても，①追設コンデンサー入口の段

階で冷媒が完全には液化せず，なお飽和状態にあ

ること，②追設コンデンサー内の冷媒温度が外気

又は冷却水の温度よりも高いことが必要である。

本件発明は，上記①の条件を満たすことが前提と

なっているから，追設コンデンサーで凝縮が行え

るか否かは，上記②の条件を満たすか否かの問題

に収斂するところ，本件発明において，圧縮機を

出てから最初の熱交換器…で凝縮を行った後，室

外に設置された追設コンデンサーに入る前に，本

来，蒸発を行う熱交換器の前に設けるのと同等の

減圧能力を持ったキャピラリチューブを通過さ

せて冷媒を減圧し，その温度を低下させると，通

常，外気や冷却水の温度を下回り，上記②の条件

を満たさなくなる場合があるため，凝縮を進める

ことはできない。 

 被告は，サポート要件について，実施可能要件

を判断するのと全く同様の手法によって解釈，判

断することは許されず，…原告の主張は，サポー

ト要件の規定の趣旨に反したものであると主張

する。 

 しかし，請求項１は，本件具体的構成が記載さ

れるとともに，本件機能的構成を含む形式をと

り，その効果も本件機能的構成を前提とする効果

のみが記載されている…。 

広すぎる独占権の付与を排除する趣旨で設けられ

たものであるのに対し，実施可能要件の規定は，

発明を実施するための明確でかつ十分な事項を開

示することなく，独占権の付与を受けることを防

止する趣旨で設けられたものであり，その趣旨を

異にするから，サポート要件について，実施可能

要件を判断するのと全く同様の手法によって解

釈，判断することは許されない。 

 したがって，原告のキャピラリチューブの機能

に関する実施可能性についての主張は，サポート

要件の規定の趣旨に反するものである。 

(イ) また，本件発明の課題は，ヒートポンプ式冷

暖房機において，冷房運転時，暖房運転時のいず

れの場合も冷媒の凝縮能力だけを増大するように

して，ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させ

ることであり…，追設コンデンサーのガスパイプ

の径に関する本件明細書の記載…は，本件発明の

実施形態の説明の一部であり，原告は，その記載

のみで本件発明の課題を誤って認定している。 

裁判所の判断 

 ア 特許請求の範囲の記載が，サポート要件に適合するものであるか否かについては，特許請求の

範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，発明の詳細な説明に，当業者において，特許請求

の範囲に記載された発明の課題が解決されるものと認識し得る程度の記載ないし示唆があるか否か，

又は，その程度の記載や示唆がなくても，特許出願時の技術常識に照らし，当業者において，当該課

題が解決されるものと認識し得るか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。 

 …本件発明は，冷房運転時，暖房運転時のいずれも冷媒ガスの凝縮能力だけが増大するように工夫

したものであって，冷房運転では，冷媒ガスの凝縮をよくして飽和を，暖房運転では，追設，増大し

た凝縮器より出る温風を蒸発器となるコンデンサーに送り，コンデンサーで熱交換する大気温度を高

くして，コンデンサーに霜が付着するのを防ぐとともに，冷房運転でも，暖房運転でも，追設，増大

した凝縮器よりの放熱カロリー分，ヒートポンプ式冷暖房機の性能を向上させるという技術課題につ

いて，冷房運転，暖房運転のいずれの場合でも，追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮を進め
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ることにより解決することを特徴とするものであるところ，発明の詳細な説明には，冷房運転，暖房

運転のいずれも場合でも追設コンデンサーで冷媒ガスを放熱して凝縮することが達成されることが，

具体例とともに記載されている。 

 したがって，発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の技術課

題が解決されるものと認識し得る程度の記載があるということができる。 

 しかしながら，一般に，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された実施

例とは異なる条件で実施された場合にあっては，発明の詳細な説明に記載された効果を奏しないこと

があることは想定されるのであって，全ての設計条件，環境条件の下で常にその効果が奏するもので

ないからといって，発明の詳細な説明には，当業者において，特許請求の範囲に記載された発明の課

題が解決されるものと認識し得る程度の記載がないとして，サポート要件が否定されるべきものとは

いえない。 
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(23)-8 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23: サポート要件について 

キーワード 出願後に提出された実験結果 

 

１．書誌的事項 

事件 「抗菌、抗ウィルス及び抗真菌組成物」（査定不服審判） 

知財高判平成23年12月26日（平成22年（行ケ）第10402号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-408761号（特開2005-170797号公報） 

分類 A01N 59/20 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、（Ａ）触媒機能を有する金属イオン化合物、（Ｂ）還元能力を有する補酵素、Ｈ２Ｏ２、

及び酸化能力を有する試薬との混合物、（Ｃ）添加剤と、を適宜な比率で混合、攪拌して得た組成物で

あり、バクテリア，ウィルス及び真菌類を破壊，殺菌するという課題を解決することを目的とする。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

 「本願当初明細書及び図面…には，成分（Ａ）として塩化第一銅を，成分（Ｂ）として過酸化水素，

補酵素ＮＡＤＰＨ及びアズレンキノン派生物を，（Ｃ）として塩化ナトリウム，重炭酸ナトリウム，リ

ン酸水素カリウム，リン酸二水素カリウム，硫酸カルシウム及び塩化マグネシウムを含有する水溶液

が記載されており（実施例１，段落【００１１】），また，上記水溶液と脂肪酸を混合した場合に，上

記脂肪酸の９７％が３０分以内に破壊され（実験例１，図２，段落【００１５】），上記水溶液とＤＮ

Ａを混合した場合にＤＮＡの９９％が破壊される（実験例２，図４，段落【００１６】）ことが記載さ

れている。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明） 

【請求項１】以下の成分からなる抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物であって， 

一般公式が，Ｍ＋ａＸ－ｂで，Ｍは，ニッケル，コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びバラジウ

ムからなる群から選択された金属素子で，Ｘは，塩化物，臭化物…からなる群から選択された陰性基

で，ａ＝１～６，ｂ＝１～６である，触媒機能を有する金属イオン化合物（Ａ）と， 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/860/081860_hanrei.pdf
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還元能力を有する補酵素，Ｈ２Ｏ２，および酸化能力を有する試剤との混合物（Ｂ）と， 

前記（ｂ）について，前記還元能力を有する補酵素は，還元フラビンモノヌクレオチド（ＦＭＮＨ２），

還元フラビンアデニンジヌクレオチド（ＦＡＤＨ２），還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（Ｎ

ＡＤＨ），及び還元ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸（ＮＡＤＰＨ）からなる群から選択

され，酸化能力を有する試剤は，アズレンキノン，１，２－ジヒドロキノン，および１，４－ジヒド

ロキノンからなる群から選択され， 

塩化ナトリウム，重炭酸ナトリウム，リン酸水素カリウム，リン酸二水素カリウム，硫酸カルシウム，

および塩化マグネシウムよりなる添加剤（Ｃ）と，からなり， 

前記（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）の重量比は，１：１０～５０：１５００～３０００であることを特徴とする組

成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年9月3日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24198号） 

平成19年10月3日 ： 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年8月23日 ： 本件補正を却下、「本件審決の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（ウ）本願明細書の発明の詳細な説明の記載について 

 …補正後の請求項１の「Ｍ」についての選択肢のうち、本願明細書の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範囲のものといえるのは、本願明細書に記載された「実施例

１」の具体例で実証されている「銅」のみであり、それ以外の「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、

チタン、白金及びバラジウム」の７つの選択肢については、本願明細書の発明の詳細な説明により当

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とは認められない。 

（エ）出願時の技術常識について 

 …補正後の請求項１の「Ｍ」についての…７つの選択肢の各々が、「銅」と同様に作用すると認識

できる範囲のものであるといえることが、本願の出願時の技術常識となっていたとは解せないので、

当該「ニッケル、コバルト、クロム、鉄、チタン、白金及びバラジウム」の７つの選択肢については、

本願明細書の発明の詳細な説明に具体的な記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照ら

し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とは認められない。 

判決 

原告の主張 

 …本願補正発明で限定された「ニッケル，コバ

ルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパラジ

ウム」は，いずれも触媒機能を有する物質として

当業者において周知であることは疑いの余地が

なく，これらは特殊な条件でのみその機能を発揮

被告の主張 

 原告は，本願補正発明で限定された「ニッケル，

コバルト，クロム，鉄，銅，チタン，白金及びパ

ラジウム」は，いずれも触媒機能を有する物質と

して当業者において周知であることは疑いの余地

がないと主張するが…上記事実を認めるに足りる



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 80 - 

するような触媒でもない。 

 したがって，本願の当初明細書の実施例１にお

いて「銅」（酸化第一銅）が示されている以上，

当業者は他の７つの化合物においても，本願の出

願時の技術常識において当然に触媒機能を発揮

すると推定することができるというべきであっ

て，そうであれば，７つの選択肢については，本

願の当初明細書の発明の詳細な説明に具体的な

記載や示唆がなくとも，当業者が出願時の技術常

識に照らし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ら，審決の上記判断は

誤りである。 

 さらに、…銅以外の各種金属イオン，すなわち，

ニッケル…などの金属イオン化合物が触媒機能

を発揮することを立証するため，銅以外の各種金

属イオンを含有する抗菌，抗ウィルス，及び抗真

菌組成物を本件明細書の実施例１と同じ手順で

調製し，実験例１及び２で述べた手法で検証した

ところ，ニッケル…などの金属イオン化合物が本

願補正発明において触媒機能を発揮し，これらの

化合物を使用して組成物を調製した場合におい

ても所望の抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌作用を

奏することが示されている。 

 したがって，本願補正発明に列記した金属イオ

ン化合物が何らかの触媒機能を有していれば，こ

れら全ての金属イオン化合物について実施例を

示すまでもなく，本願補正発明において抗菌，抗

ウイルス，抗真菌活性を示すことが認識できると

いうべきである… 

証拠もない。しかも，一般に，使用する触媒の種

類が異なれば，その触媒機能も異なるのが普通で

あることが知られているし（化学大百科，乙４），

少なくとも「ＯＨ＊を形成する」という触媒機能

に関して，ニッケル，コバルト，クロム，チタン

などの遷移金属イオンと，鉄などの遷移金属イオ

ンとの間には相違があるから（甲１１の１文献），

「実施例１において『銅』（酸化第一銅）が示され

ている以上，当業者は他の７つの化合物において

も，本願の出願時の技術常識において当然に触媒

機能を発揮すると推定することができる。」との原

告の主張は失当である。 

裁判所の判断 

 …本願の当初明細書には…Ｍ＋ａＸ－ｂで表される成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用す

る組成物については，発明の詳細な説明に具体的データの記載がなく，また，本願の組成物が脂肪酸

やＤＮＡを分解するメカニズムを説明する記載もなく，脂肪酸やＤＮＡの分解において組成物中の各

成分が果たす役割を実証する記載もない。 

 他方，本件補正後の請求項１の記載によって特定される３つの成分を組み合わせることにより，脂

肪酸やＤＮＡが分解でき，その結果，バクテリア，ウイルス及び真菌類を破壊，殺菌できることにつ

いて，具体例をもって示さなくとも当業者が理解できると認めるに足りる技術常識はない。 
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 そうすると，本願の組成物の成分（Ａ）のＭとして「銅」以外の金属を使用するものが，脂肪酸や

ＤＮＡを分解でき，バクテリア等を破壊，殺菌するという課題を解決できるということはできないの

で，本願における発明の詳細な説明は，本件補正の請求項１の記載によって特定される成分（Ａ）の

Ｍの全ての範囲において所期の効果が得られると当業者において認識できる程度に記載されている

ということができない。 

 したがって，本件補正後の請求項１（本願補正発明）の記載は，「特許を受けようとする発明が発

明の詳細な説明に記載したものである」（サポート要件充足）ということはできない。 

 (エ) さらに、原告は，…本願明細書の実施例１と同じ手順で調製し，実験例１及び２で述べた手

法で検証したところ，…所望の抗菌，抗ウィルス及び抗真菌作用を奏することが示されたと主張する。 

 しかし，明細書等に記載されていなかった事項について，出願後に補充した実験結果等を参酌する

ことは，特段の事情がない限り，許されないというべきところ，原告が主張する上記実験結果は本願

の当初明細書に記載されておらず，それがいつ，どこで行われた実験であるか明らかでないばかりか，

同主張が平成２３年８月２６日付け「技術説明書」と題する書面により初めて主張されていることか

らすれば，上記実験は本件訴訟提起後に行われたと推認されるし，本願の当初明細書又は出願時の技

術常識から上記実験の結果が示唆ないし推認されるような特段の事情も認められないから，そもそも

上記実験結果を参酌することはできないというべきである。 
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(23)-9 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明の課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「有機LED用燐光性ドーパントとしての式L2MXの錯体」（無効審判） 

知財高判平成24年11月7日（平成23年（行ケ）第10235号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-241794号（特開2005-344124号公報） 

分類 C09K 11/06 

結論 認容 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、いずれも燐光性錯体である特定式で表される有機イリジウム錯体を含む、有機発光デ

バイスの発光層として用いるための組成物である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「…本件明細書の発明の詳細な説明をみると，…本件発明が，式Ｌ２ＭＸ（式中，Ｌ及びＸは異な

った二座配位子であり，Ｍは金属，特にイリジウムである。）の有機金属化合物，それらの合成及びあ

るホスト中のドーパントとして，有機発光装置の発光層を形成するために使用することに関するもの

である旨が記載されている（…【０００１】）。その上で，本件明細書の発明の詳細な説明には，燐光

では全ての励起子が発光に関与できるため，原理的に蛍光よりも高い効率で発光が得られることから，

燐光の利用に成功することは有機ＥＬ装置の前途を約束するものである（…【００２４】【００２５】）

との記載がある一方，多くの有機材料は一重項励起子からの蛍光を示すが，三重項による効果的室温

燐光を出すことができるものは，ほんの僅かなものしか確認されていない（…【０００６】【０００７】）

旨が記載されている。」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等（判決の認定） 

 「…本件出願日当時における技術水準は，理論上，燐光を発する有機金属化合物を発光材料として

発光層に使用することにより，有機発光デバイスの発光効率を改善することができるにもかかわらず，

極めて多数にわたる有機金属化合物のうち当該発光材料として発光層に使用できるものがごく限られ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/742/082742_hanrei.pdf


附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 83 - 

た特定のものしか知られておらず，しかも，これらのうちＩｒ（ｐｐｙ）３が８％というＥＬ効率を

示していたほかは，いずれもごく低いＥＬ効率を達成するにとどまっていたものと認められる。」 

（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】式Ｌ２ＭＸ（式中，Ｌ及びＸは，異なったモノアニオン性二座配位子であり，ＭはＩｒ

であり，さらに前記Ｌ配位子はｓｐ２混成炭素及び窒素原子を介してＭに配位し；前記Ｘ配位子がＯ

－Ｏ配位子又はＮ－Ｏ配位子である）の燐光性錯体を含む，有機発光デバイスの発光層として用いる

ための組成物（但し，Ｌ２ＭＸ中，Ｘがヘキサフルオロアセチルアセトネート又はジフェニルアセチ

ルアセトネートである組成物を除く）。 

 

（５）手続の経緯 

平成22年4月28日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2010-800084号） 

平成22年9月17日 ： 原告らによる訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年3月23日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …「ＢＴＩｒ」以外の「Ｌ２ＩｒＸ」なる式で表される化合物を使用して発光デバイスを構成した

場合に，従来技術である甲１に記載された発明で達成されている「８％」なるものと同等以上の高い

量子効率を得ること」にある…，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき，当該構成によって

そのような高い量子効率を得ることが一般的にできるであろうと当業者が認識することができると

まではいえず，このことは技術常識に照らしても同様であるなどとして，本件発明１が発明の詳細な

説明に記載したものではなく，また，本件発明１を引用する本件発明２ないし７も，同一の理由によ

り発明の詳細な説明に記載したものではない… 

判決 

原告の主張 

 …本件明細書には，本件発明の課題として，本

件審決が認定した「高い量子効率で燐光発光でき

る発光デバイスの発光層に使用するための組成

物の提供」であるとは記載されていないし，先行

技術に関する甲１に８％の量子効率が記載され

ているからといって，「８％と同等以上の量子効

率」で燐光発光できる発光デバイス等を提供する

ことがすべからく本件発明を含む燐光性有機発

光デバイスの課題であることを認定する根拠は

ない。このように，本件審決は，本件明細書の記

被告の主張 

 ３ 発明の課題の認定は，明細書及び図面の全

ての記載事項を考慮すべきであり，本件明細書に

は，特定の実施態様（ＢＴＩｒ）が高い量子効率

で燐光発光する旨の記載があるが，それを超えて，

前記〔原告らの主張〕４において原告らが主張す

るような発明の課題についての記載はない。むし

ろ，本件明細書には，発明の課題が明確に記載さ

れていないところ，本件審決による，「高い量子効

率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用

するための組成物の提供」という発明の課題の認
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載に基づかずに本件発明の課題を認定し，かつ，

何らの根拠もなくその課題を不合理に高いレベ

ルに限定するという誤りを犯している。 

 むしろ…本件発明の課題は，「有機発光デバイ

スの発光層として用いるための組成物として，従

来知られていた式Ｌ３Ｍの構造を有する燐光性

錯体とは異なる構造を有する燐光性錯体を提供

すること」であるというべきであり，当該課題及

びその解決手段は，本件明細書の発明の詳細な説

明に記載されているから，本件発明は，本件明細

書の発明の詳細な説明による開示を超えるもの

ではない。 

定は，合理的なものである。 

 …本件出願日当時，有機ＥＬデバイス開発の課

題は，量子効率の向上であった（甲１，５，６，

乙２５）ところ，本件発明と同じイリジウム錯体

を発光層に含む甲１に記載の発明は，量子効率が

８％であり，これは，燐光に理論上期待されてい

た量子効率（１５％）には及ばない以上，本件発

明の課題が８％と同等又はそれ以上の量子効率を

実現することにあると考えることは，至極当然で

ある。 

裁判所の判断 

 …サポート要件に係る判断の前提として本件発明の課題について認定する必要があり，その上で，

本件発明の特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明の記載を対比し，本件発明として

特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で，当該発明の

詳細な説明の記載により当業者が本件発明の当該課題を解決できると認識できる範囲内のものであ

るか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし本件発明の当該課題

を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かを検討する必要があるというべきである。 

 …本件明細書には，本件発明の課題が必ずしも明確に記載されていないが，本件明細書は，上記技

術水準を前提として，本件発明について，有機発光デバイスの発光層として用いることができる組成

物であって，本件出願日当時に知られていた有機金属化合物とは異なるものとして説明しているもの

であるから，本件発明の課題は，「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな

有機金属化合物を得ること」であると認めるのが相当である。 

 ア 被告は，「高い量子効率で燐光発光できる発光デバイスの発光層に使用するための組成物の提

供」，具体的には甲１に記載の８％と同等以上のＥＬ効率で燐光発光できる有機発光デバイスの組成

物の提供を本件発明の課題として認定した本件審決は合理的なものであり，本件発明のＬ２ＭＸで

１％でも燐光の量子効率が得られればよいというものではない旨を主張する。 

 しかしながら…本件出願日当時における技術水準によれば，有機発光デバイスの発光材料として使

用することができる有機金属化合物を見いだすことは，本件出願日当時において，それ自体解決すべ

き技術的課題として成立し得るものというべきであって，本件出願日前に甲１のＩｒ（ｐｐｙ）３が

８％というＥＬ効率を示していたとしても，そのことは，本件出願日当時における当該技術分野にお

いて解決すべき技術的課題を「８％と同等以上の高いＥＬ効率で燐光発光できる発光デバイスの発光

層に使用するための組成物の提供」に限定する根拠となるものではない。 

 …本件発明の課題は…「有機発光デバイスの発光層に使用した場合に燐光を発する新たな有機金属

化合物を得ること」であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には…本件出願日前に燐光を発す

ることが知られていなかった特定の有機イリジウム錯体が，その製造方法及び本件発明の他の構成と
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ともに具体的に記載されているばかりか…当該有機イリジウム錯体を有機発光デバイスの発光層に

使用した場合に燐光を発することが，その作用機序とともに具体的に記載されているといえる。 

 したがって，本件発明として特許請求の範囲に記載された発明は，本件明細書の発明の詳細な説明

に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識で

きる範囲内のものである… 
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【図５】 

(23)-10 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明のポイントとサポート要件 

 

１．書誌的事項 

事件 「回転歯ブラシの製造方法」（無効審判） 

知財高判平成25年6月6日（平成24年（行ケ）第10365号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-99172号（特開2003-289947号公報） 

分類 A46D 1/08 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ブラシ単体を構成する素線同士の重なりをなくして均

一な厚さとすべく、素線群１を台座２に設けた挿通孔５１ａから外方

に一定量突出させる第１の工程と、この素線群1の突出端の中央にエ

アを吹き込んで素線群を放射方向に開く第２の工程とを行い、さらに、

中心部の形状を均一に仕上げるべく、第１及び第２の工程に続いて、

開かれた素線群１を台座２に固定した状態で素線群1の中央部分を溶

着する第３の工程と、溶着された中央部分の中心部を切除する第４の

工程とを行い、これら各工程を行なうことにより、簡易かつ画一的に

均一にブラシ単体の製造を可能にしたというものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００２】 

【従来の技術】…多数の素線を束状に集合させてなる素線群の一端を加熱溶着することにより半球形状

の溶着部を形成し、この後溶着部を加圧して扁平状とする。これに続いて、扁平部の軸孔となる部分を

カットして、さらに加圧することにより素線群の全体を略円形とし、かつ扁平部を略円形とする。この

後、扁平部の両端を溶着などにより接合させて環状部を形成し、シート状のブラシ単体を製作する。… 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００３】…以上のように製作される回転ブラシは、そのブラシ単体の厚みを均一とするには熟練を

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/308/083308_hanrei.pdf
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要し、ブラシ単体の厚みが不均一の場合は回転ブラシの毛足密度が不均一となる。しかも、工程数が多

く複雑な工程を要するので、一貫した連続製造が困難で回転歯ブラシの製造コストも高くなる。 

【０００４】そこで、本発明は、回転歯ブラシを構成するブラシ単体を高度な熟練を要することなく、

しかもできるだけ工程数少なく効率良く製造できるブラシ単体の製造方法とその装置を提供し、ひいて

は回転歯ブラシを量産化可能とする製造方法を提供することを目的とする。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項2のみ記載） 

【請求項２】多数枚を重ねて回転ブラシを形成するブラシ単体の製造方法であって，多数の素線を束

状に集合させてなる素線群を台座に設けた挿通孔から外方に一定量突出させる第１の工程と， 

この素線群の突出端の中央にエアを吹き込んで素線群を放射方向に開く第２の工程と， 

開かれた素線群を台座に固定した状態で素線群の中央部分を溶着する第３の工程と， 

溶着された中央部分の中心部を切除する第４の工程とからなる回転ブラシのブラシ単体の製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年7月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年12月22日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800265号） 

平成24年9月19日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件特許明細書に記載された本件実施態様発明１は、本件請求項２に係る発明の発明特定事項に対

応する構成を全て有している。 

 そして、請求項２に係る発明は、多数の素線を束状に集合させてなる素線群を、第１の工程から第

４の工程を実施して回転ブラシのブラシ単体を製造しており、ブラシ単体を製造するために必要な工

程が特定されており、本件実施態様発明１を参酌すれば、本件特許明細書の段落【０００３】に記載

された本件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

ではない。 

 本件請求項２に係る発明が、出願時の技術常識に照らしても、本件請求項２に係る発明の範囲まで、

発明の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、または、本件請求

項２において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていな

いため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合に該当するもので

もない。 

 したがって、本件請求項２に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものである。 

判決 

原告の主張 

 …請求項２及び３の記載は本件各具体例の構

成を含む包括的な記載となっているが，発明の詳

被告の主張 

 明細書の「発明の詳細な説明」には，請求項に

係る発明の実施形態を少なくとも一つ記載するこ
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細な説明には，本件各具体例の構成についての記

載はなく，本件出願時の技術常識に照らしても，

本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲

まで，発明の詳細な説明において開示された内容

を拡張ないし一般化できるものではない。 

とが必要とされるが，請求項に係る発明（上位概

念）に含まれる全ての下位概念又は全ての選択肢

について実施の形態を示す必要はなく，単に発明

の詳細な説明において，想定され得る全ての実施

態様について記載していないからといってサポー

ト要件違反になるものではない。 

裁判所の判断 

 (1) サポート要件違反について 

 特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発

明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載さ

れた発明で，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，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明

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を検討して判断すべきものと解される。 

 そこで検討するに，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件各発明（請求項２及び３）の各構成

及びその実施例が記載されており…，本件明細書に接した当業者において，本件各発明の各構成を採

用することにより，ブラシ単体の厚みを均一とするのに熟練を要し，しかも，工程数が多く複雑な工

程を要するため，一貫した連続製造が困難であるという本件各発明の課題…を解決できると認識でき

るものと認められるから，本件各発明に係る本件特許は，サポート要件に適合するというべきである。 

 (2) 原告の主張について 

 …原告は，請求項２及び３の記載は本件各具体例の構成を含む包括的な記載となっているが，発明

の詳細な説明には，本件各具体例の構成についての記載はなく，本件出願時の技術常識に照らしても，

本件各具体例の構成を備えた本件各発明の範囲まで，発明の詳細な説明において開示された内容を拡

張ないし一般化できるものではなく，また，本件具体例６の構成のように「溶着中の切除」では，切

除前に中央部分が完全に固化した状態にならないので，ブラシ単体の厚みが不均一になるという問題

を解決できないはずであるが，本件明細書には，それを回避する手段についての記載もないから，本

件各発明はサポート要件に違反しており，これと異なる本件審決の判断は，誤りである旨主張する。 

 しかしながら，特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，前記の基準

により判断されるべきものであり，発明の詳細な説明に，想定され得る全ての実施態様についての記

載がないからといって，そのことが直ちにサポート要件違反を構成するものではない。 
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(23)-11 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明の課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「船舶」（無効審判） 

知財高判平成25年9月10日（平成24年（行ケ）第10424号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-238381号（特開2009-67253号公報） 

分類 B63D 13/00 

結論 認容 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可

能とする船舶構造を提供すること。 

【解決手段】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅

させるバラスト水処理装置２０を備えている船舶構造であって、バラスト水処理装置２０が船舶後方

の舵取機室９内に配設されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/557/083557_hanrei.pdf
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（２）発明の詳細な説明の開示 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００５】ところで、上述したバラスト水処理装置は、荷役の進行と略同時に吸入または排水される

バラスト水を処理するものであるから、高い処理速度（たとえば、大型原油タンカーの場合には７００

０ｍ３ ／hr程度）が求められる。このため、バラスト水処理装置自体が 

大型化する傾向にあり、船舶にバラスト水処理装置の適当な設置場所を確保することは、下記の理由に

より困難な状況にある。 

【０００６】（１）バラスト水処理装置は、電気や薬剤などを使用する高度な処理レベルが求められる

ため、海洋環境下での波浪・風雨に対する耐食性を考慮すると、甲板等の船外よりも船内に設置するこ

とが好ましい。 

（２）バラスト水処理装置を船内に配置する場合、貨物積載量の確保や可燃性貨物の積載に伴う危険区

画等を考慮すると、船体中央部分に配置することを避け、船首または船尾に配置することが望ましい。 

（３）一般的な船舶設計では、バラストポンプ等の機器類は船尾の機関室に配置される。このため、船

首にバラスト水処理装置を配置すると、船尾のバラストポンプ近傍に設けられた取水口から船首まで長

距離の配管が必要となる。 

【０００７】このように、今後設置が義務づけられるバラスト水処理装置について、船体設計の大幅な

変更を必要とせず、しかも、新造船に設置する場合はもとより、既存の船舶を改造して設置する場合に

も容易に適用可能な船舶構造が望まれる。すなわち、新造船や既存船の区別がなく、しかも、タンカー

（ＬＰＧ船、ＬＮＧ船、油送船等）、貨物船（コンテナ船、ロールオン／ロールオフ船、一般貨物船等）

及び専用船（ばら積貨物船、鉱石運搬船、自動車運搬船等）等のように多種多様な船舶（特に一般商船）

に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造が望まれ

ている。 

  本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、多種多様な船舶に対

して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に設置可能とする船舶構造を提供するこ

とにある。… 

【００２７】具体的に説明すると、舵取機室９の空間は、上述した振動の問題があるため、通常機器類

の設置に適さない場所（空間）として残されている。しかし、バラスト水処理装置２０は、主としてＬ

ＮＧ船１の停船時に使用されるものであるから、上述した振動のない状態での使用が可能となる。本発

明者らは、上述した船舶構造に着目し、舵取機室９がバラスト水処理装置２０の設置場所として最適で

あること発見したものである。 

  すなわち、バラスト水の取水または排水は、船舶が港に停船して荷役作業を行う際に実施されるので、

バラスト水処理装置２０の運転時には船舶航行用のエンジンや舵が駆動されることはなく、従って、舵

取機室９は、バラスト水処理装置２０の運転時に周囲の振動を考慮する必要はなく、バラスト水処理装

置２０の設置場所としては最適である。なお、要すれば航海中にも処理することがあるが、これを否定

するものではない。 

【００２８】バラストポンプ１３の近傍という観点では、バラスト水処理装置２０を機関室８内に設置

することも考えられる。しかし、通常の船舶設計における機関室８内は、メンテナンスや操作性を考慮

すると、特別な要件がある場合を除いて種々の機器類を配置する場所とされる。しかも、機関室８の内
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部は、通行性や作業性を考慮するとともに、機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空

間を確保しているのが実情であり、実質的には余分な空間は存在しない。従って、機関室８内にバラス

ト水処理装置２０を設置しようとすれば、機関室８を大型化するように船殻設計を変更するなど、船体

構造や船型の大幅な変更が必要となる。 

  特に、既存船に適用する場合には、機関室８を改造してバラスト水処理装置２０を設置することは、

船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は、コストや工事期間の増大を伴うも

のであるから、機関室８をバラスト水処理装置２０の設置場所とすることには問題が多くきわめて困難

である。 

【００２９】また、舵取機室９は、機関室８の上部に配置された乗員の居住区７から近く、作業時等の

アクセス面でも有利になる。このような観点から見ても、舵取機室９はバラスト水処理装置２０の設置

場所に適している。 

  また、舵取機室９は船内空間であるから、海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必

要がなく、この点でもバラスト水処理装置２０の設置場所に適している。… 

【００３３】また、舵取機室９は、バラストポンプ１３が設置される機関室８に隣接して近いため、処

理装置入口側配管系統１５及び処理装置出口側配管系統１６に必要となる配管長及び配管設置スペー

スが少なくてすみ、バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。 

  また、舵取機室９は非防爆エリアであるから、各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむとい

う利点もある。 

  また、舵取機室９は、船舶の吃水より上方に位置するため、緊急時においてはバラスト水を容易に船

外へ排水できるという利点もある。 

  なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内にお

いて適宜変更することができる。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項6のみ記載） 

【請求項６】バラスト水の取水時または排水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅

させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置を備えている船舶であって，バラスト水

が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，船舶の吃水線より上方かつバラ

ストタンクの頂部よりも下方に配設されていることを特徴とする船舶。 

 

（４）考慮された技術常識等 

甲１０２～１０４，甲２０８～２１１によれば，本件特許の出願時において，「非防爆エリア」とい

う用語は，船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ，危険場所（危険区画又は区

域）の反対語である非危険場所と同義であり，防爆構造が要求されない領域，すなわち，電気機器の

構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混合気が存在しない区画又は

区域を意味するものと認められる。 

また，本件特許の出願時において，当業者にとって，船舶のどの場所が「非防爆エリア」であるか

についても，以下の理由により明確であると認められる。 

すなわち，甲１０２（「鋼船規則 鋼船規則検査要領 Ｈ編 電気設備」財団法人日本海事協会）には，
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タンカー，液化ガスばら積船及び危険化学品ばら積船のそれぞれについて，０種，１種及び２種の三

段階で危険場所を分類しなければならないことが記載されており，どこを危険場所とすべきについて

も，危険場所の段階毎に具体的に例示されている。 

また，甲２１５（「ＪＩＳ 船用電気設備－第５０２部：タンカー－個別規定」日本規格協会）には，

危険区域の分類について詳細な規定が定められており，危険区域の分類の例についても具体的に図示

されている。 

さらに，危険区域の分類については、甲２１６（「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具－第１０部：

危険区域の分類」日本規格協会）においても詳細に定められている。 

これらの記載に照らせば，本件特許の出願時において，当業者にとって，船舶のどの場所が危険場

所又は区域になるのかは明確であり，そうである以上，危険場所又は区域ではない「非防爆エリア」

がどこかも明確であるというべきである。 

また，甲１０２，２１５，２１６は，船舶を設計するにあたって遵守すべき基本指針に関するもの

であるから，本件特許の出願時において，「非防爆エリア」の意味はもとより，その具体的な場所につ

いても，当業者の技術常識であったものと認めて差し支えない。 

 

（５）手続の経緯 

平成22年 5月14日 ： 特許権の設定登録 

平成23年12月 6日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800251号） 

平成24年 3月26日 ： 被告による訂正請求 

平成24年10月26日 ： 訂正を認めた上で、請求項6に係る発明についての特許を無効とする旨の審

決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件発明６は，「バラスト水が供給される前記バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアで，

船舶の吃水線より上方かつバラストタンクの頂部よりも下方に配設されている」と訂正され，特に「バ

ラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」構成を特徴としている。 

本件発明６におけるバラスト水処理装置２０の設置場所について，「バラストポンプ１３の近傍と

いう観点では，バラスト水処理装置２０を機関室８内に設置することも考えられる。しかし，通常の

船舶設計における機関室８内は，メンテナンスや操作性を考慮すると，特別な要件がある場合を除い

て種々の機器類を配置する場所とされる。しかも，機関室８の内部は，通行性や作業性を考慮すると

ともに，機器類の設置及メンテナンスを可能にする必要最小限の空間を確保しているのが実情であ

り，実質的には余分な空間は存在しない。従って，機関室８内にバラスト水処理装置２０を設置しよ

うとすれば，機関室８を大型化するように船殻設計を変更するなど，船体構造や船型の大幅な変更が

必要となる。特に，既存船に適用する場合には，機関室８を改造してバラスト水処理装置２０を設置

することは，船体構造の大規模な改造工事が必要となる。このような改造工事は，コストや工事期間

の増大を伴うものであるから，機関室８をバラスト水処理装置２０の設置場所とすることには問題が
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多くきわめて困難である（本件明細書【００２８】参照）」と記載されており，「舵取機室９は，機関

室８の上部に配置された乗員の居住区７から近く，作業時等のアクセス面でも有利になる。このよう

な観点から見ても，舵取機室９はバラスト水処理装置２０の設置場所に適している。また，舵取機室

９は船内空間であるから，海洋環境下における波浪や風雨に対する腐食対策を施す必要がなく，この

点でもバラスト水処理装置２０の設置場所に適している（同【００２９】参照）」としていることか

らみて，本件特許の明細書の趣旨は，バラスト水処理装置２０を機関室８ではなく舵取機室９に配設

することが適するとしていることである。 

そうすると，「非防爆エリア」という語は，当業者において「非危険区域」や「非危険区画」と解

釈すると，「バラスト水処理装置」は船舶後方の舵取機室以外の場所（機関室も含む）でもよいこと

になり，これは本件特許の明細書の趣旨からみて，本件明細書の発明の詳細な説明の記載の範囲を超

えて特許されたことになり，特許法３６条６項１号の規定に違背し，特許法１２３条１項４号の規定

により，無効とされるべきものである。 

判決 

原告の主張 

 本件明細書の【００３３】には，「舵取機室９

は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気

機器類の制約が少なくてすむという利点もあ

る。」という記載がある。この記載は，当業者が

読めば，「舵取機室９は非防爆エリアであるから，

バラスト水処理装置を構成する各種制御機器や

電気機器類の制約が少なくてすむという利点も

ある。」という意味であると当然に理解すること

ができる。すなわち，バラスト水処理装置は各種

の制御機器や電気機器類によって構成されると

ころ，バラスト水処理装置を非防爆エリア（非危

険場所）に配設する場合には，防爆エリア（危険

場所）に配設する場合と比較して，その制御機器

や電気機器類についての制約が少なくて済むと

いう利点があるということを理解する。 

被告の主張 

…バラスト水処理装置の機関室設置が困難であ

ることの理由が記載されている。 

さらに続けて…バラスト水処理装置の機関室設

置が困難であることの理由が記載されている。 

これらの記載されている理由は，「問題が多く

きわめて困難」，すなわち，通常の場合には，実

現がほとんど不可能に近いことを意味し，バラス

ト水処理装置の機関室配設排除と理解できる。 

この「きわめて困難な事柄」を否定するために

は，通常，打破する特別の事情でも記載されてな

い限り，当該「困難」の克服はできないものと解

するのが通常であるが，その観点から，本件明細

書の全記載を検討してみても，「困難を打破する

事情」についての記載はない。 

…本件発明６の出願時には，明細書起草者の意

図は，当初から舵取機室配置のみを考慮し，機関

室配置は意識の外にあったと見ることができる。 

つまり，本件明細書では，「バラスト水処理装

置２０を機関室ではなく，舵取機室９に配設する

ことが適している」として，舵取機室配置を第一

義的に考慮していたと見ることができ，審決判断

に誤りはない。 
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裁判所の判断 

「非防爆エリア」は，「電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほど

の爆発性混合気が存在しない区画又は区域」を意味するから，「非防爆エリア」であれば，そこに配

置される電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮する必要がないことは当然で，その結果と

して，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」があることも明白である。す

なわち，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」は，「非防爆エリア」の用

語の意味の裏返しであり，「非防爆エリア」が当然に備える効果を述べたものである。 

そうすると，本件明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３３】の記載

が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３３】の記載に接した当業者は，「各種制御

機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することは

なく，それとは別次元の，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果

であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」に

ついても，舵取機室とは別に念頭に置いている独自の構成として理解するというというべきである。 

よって，【００３３】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によっ

て，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，独自の技術的思想を

読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３３】によってサポートされている

というべきである。 

(2) 【００２８】との関係 

ところで，本件明細書の趣旨は，全体として，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することに主

眼を置いており，特に，【００２８】には，舵取機室の優位性が機関室（「非防爆エリア」の一つ）

との対比において述べられている。 

本件明細書で全体として述べられている，バラスト水処理装置を舵取機室に配設するという技術的

思想は，【００２７】に記載されているように，舵取機室固有の特性，すなわち，操舵機室は，プロ

ペラ及び舵の直上に位置しており，振動の問題があるため，通常機器類の設置に適さない場所（空間）

として残されていることに着目したものである。 

これに対して，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するという技術的思想は，【００２

８】に記載されているように，「非防爆エリア」が「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてす

むという利点」を有することに着目したものである。したがって，バラスト水処理装置を「非防爆エ

リア」に配設するという技術的思想は，バラスト水処理装置を舵取機室に配設する技術的思想とは，

着目点の次元を異にしているものである。 

バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設するとの技術的思想が【００３３】によってサポー

トされている以上，本件明細書において，全体的には，それとは次元の異なる技術的思想が示されて

いることや，それに比してバラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設することに関連する記載が

さほど多くないとしても，「非防爆エリア」に関する本件発明６のサポート要件の判断を左右するも

のではない。 

また，バラスト水処理装置を舵取機室に配設することと，これを「非防爆エリア」に配設すること

とは，次元を異にする別個の技術的思想であるから，前者の優位性を後者との関係で述べた【００２

８】の記載が存在するとしても，後者に関する記載の存在を無視すべきものではない。 
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(23)-12 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明の課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「安定化された臭化アルカン溶媒」（無効審判） 

知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10387号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-531832号（特表2000-506211号公報） 

分類 C11D 7/50 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒部分とニトロアルカン、１，２－ブチレン

オキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，４－ジオキサンを含まない安定剤系で構成

させた安定化溶媒組成物。この溶媒組成物は冷洗浄系および蒸気洗浄系の両方で脱グリース剤および

洗浄剤として用いるに有用である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

本発明は，１，４－ジオキサンを含まない安定剤系と臭化アルカン溶媒を基とする新規な高性能溶媒

組成物に関する。… 

 この技術分野で臭化溶媒が魅力的であることが見い出されたのは新しいことからようやく今活発に

臭化溶媒と安定剤系の最良組み合わせの選択が調査されるようになったところである。 

…本発明の目的は，使用者および環境の両方に優しくて高い効果を示す脱グリ－ス用および洗浄用溶

媒を提供することにある。 

本発明は安定化を受けさせた（ｓｔａｂｉｌｉｚｅｄ）脱グリ－ス用および洗浄用溶媒組成物に関し，

これに，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含む溶媒部分を含有させ，かつニトロアルカン，１，

２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソラン組成物を含んでいて１，４－ジオキサンを含まな

い安定剤系を含有させる。 

… 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/083625_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（請求項9のみ記載） 

【請求項９】物品を洗浄する方法であって，臭化ｎ－プロピルを少なくとも９０重量％含有する溶媒

部分とニトロアルカン，１，２－ブチレンオキサイドおよび１，３－ジオキソランを含んでいて１，

４－ジオキサンを含まない安定剤系部分を含む室温から５５℃の範囲内の温度の溶媒組成物に該物品

を浸漬することを含む方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年 2月22日 ： 特許権の設定登録 

平成23年 7月 8日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2011-800120号） 

平成24年 7月 2日 ： 請求項1ないし10に係る発明についての特許を無効とする旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…請求項１～８の特許を受けようとする発明は，「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項を有

するために，「安定化された」との効果が奏されるものであって，その発明特定事項を含まない請求

項９，１０の特許を受けようとする発明は，安定剤の含有量の好適範囲として記載されている数値範

囲以外，特に好適範囲の下限値を下回るものを含むものであるから，そのようなものにあっては，必

ずしも「金属腐食の遅延化をもたらす」との課題が解決できるといえないことは明らかである。さら

に，請求項９，１０は，請求項１～８に記載される「溶媒組成物」を引用して記載するものでもない

から，請求項９，１０の特許を受けようとする発明が，「安定化された溶媒組成物」との発明特定事

項を含む請求項１～８の特許を受けようとする発明の「安定化された溶媒組成物」の方法発明である

ということもできない。 

  

 してみると，被請求人の上記主張は採用できないから，本件特許の請求項９，１０の特許を受けよ

うとする発明では，その範囲すべてにおいて本件発明の課題が解決できるとはいえない。 

判決 

原告の主張 

 本件明細書には，本件発明は，金属の腐食を妨

げることを目的として臭化ｎ－プロピルを安定

化させることに関するものであるということが，

終始一貫して記載されている。したがって，当業

者であれば，請求項９及び１０が，請求項１と同

じように，金属腐食の遅延化を達成することので

きる，安定化された溶媒組成物を使用するもので

あることを，当然に理解することができる。 

被告の主張 

…本件明細書において，安定剤の含有量の好適

範囲として記載された，ニトロアルカン，１，２

－ブチレンオキサイド及び１，３－ジオキソラン

の含有量について，特に，ニトロアルカンが０．

０４５重量％未満であり，１，２－ブチレンオキ

サイドが０．０４５重量％未満であるような，極

めて低い含有量である組成物であっても，請求項

９及び１０は対象としている。 

そして，このような組成物を用いた場合に，必

ずしも，「金属腐食の遅延化」という課題を解決
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できるとはいえないから，審決の判断に誤りはな

い。 

裁判所の判断 

審決は，特許請求の範囲における「安定化された溶媒組成物」との発明特定事項の有無により，課

題が解決できない範囲が特許請求の範囲に含まれるか否かを判断し，本件発明９及び１０は，発明の

詳細な説明に記載された安定剤の含有量の好適範囲の下限値を下回る場合には，本件発明の効果を奏

さない蓋然性が高いので，本件発明１～１０はサポート要件を満たさないと判断した。 

しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピル溶媒とその安定剤系の最良の組合せを調査することにより，

使用者及び環境に優しく，かつ，より高い温度で使用した場合に金属が腐食されないという安定化効

果を示す脱グリ－ス及び洗浄用溶媒を提供するという課題を解決しようとする発明であることから，

発明の詳細な説明に開示された課題を解決するために使用する臭化ｎ－プロピルの安定剤にかかる

化学物質が，過不足なく特許請求の範囲に記載されていれば，サポート要件を満たすというべきであ

る。 

… 

審決は，特許請求の範囲に臭化ｎ－プロピルと組み合わせる安定剤の下限値が記載されておらず，

当然にその効果を奏さないような，安定剤をごくわずかしか含まないような配合量についての発明が

本件発明９及び１０の範囲に形式上含まれることをもって，本件発明９及び１０がサポート要件を満

たさないと判断した。しかし，本件発明は，臭化ｎ－プロピルを安定化する臭化ｎ－プロピルと安定

剤の最良の組合せを見出すことを発明の課題とするものであって，臭化ｎ－プロピルと安定剤の配合

比の最適化を発明の課題とするものではないので，特許請求の範囲に，安定剤系として選択される物

質の配合量の下限値が特定された記載されていないことを根拠に，本件発明９及び１０がサポート要

件を満たさないとすることはできない。 
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(23)-13 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第2節 

裁判例 

分類 

23:サポート要件について 

キーワード 発明の課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「ピリミジン誘導体」（無効審判） 

知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号、第10184号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平4-164009号（特開平5-178841号公報） 

分類 C07D 239/42 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第1号 

裁判体 知財高裁特別部 

清水節裁判長、髙部眞規子裁判官、森義之裁判官、鶴岡稔彦裁判官、森岡礼子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する、所定の一般式で示される化合物に関する。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００２】  

高コレステロール血症はしばしば現れる心臓血管疾患であるアテローム性動脈硬化症の重大な危険因

子である。従って，コレステロール合成の中心的酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリルＣ

ｏＡからメバロン酸の合成を触媒するＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素の活性への影響を調べることがアテロ

ーム性動脈硬化症を治療するための新規な薬剤を開発するために必要である。このような薬剤としては，

カビの代謝産物またはそれを部分的に修飾して得られたメビノリン（・・・），プラバスタチン（・・・）

およびシンバスタチン（・・・）が，第１世代のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として知られている。

これに対して，最近では，フルバスタチン（・・・）およびＢＭＹ２２０８９（・・・）等の合成ＨＭ

Ｇ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発され第２世代として期待されている。 

【０００３】  

以上によりコレステロールの生成を抑制することがアテローム性動脈硬化の予防および治療に重要

であり，このことを考慮して有用な医薬品の開発が望まれている。 

【０００４】  

本発明者らは，前述の事情を考慮し鋭意研究した結果，下記一般式で示される化合物が優れたＨＭＧ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0202bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/087667_hanrei.pdf
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－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することを見出して本発明を完成した。即ち，本発明は式（Ｉ）…で示

される化合物またはその閉環ラクトン体で示されるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤に関する。… 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本願発明） 

【請求項１】 

式（Ｉ） 

【化１】 

 

 

 

 

（式中， 

Ｒ１は低級アルキル； 

Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル； 

Ｒ３は低級アルキル； 

Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン； 

Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基； 

破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。） 

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。 

 

（４）手続の経緯 

平成9年5月16日 ： 特許権の設定登録 

平成26年6月30日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成27年3月31日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800095号） 

平成28年7月5日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

本件発明１…が解決しようとする課題は，優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物

を提供することにあ…るものと認める。 

そして，発明の詳細な説明には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，…メビノリン…等の合成

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が開発されていることが記載されているが，これら既に開発されてい

るＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤について何らかの課題があることは記載されていないから，本件発

明においては，既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であるメビノリン…等よりも優れ

たＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を必要とするものではなく，「コレステロールの生成を抑制する」

医薬品となり得る程度に「優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性」を有する化合物又はその化合物

を有効成分として含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することを課題にするものと認められ
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る。 

…発明の詳細な説明には，本件発明１がその課題を解決できると当業者が理解できる程度に記載さ

れているということができる。 

判決 

原告の主張 

…本件発明１は，甲２の一般式（Ｉ）の範囲に

包含される。このような状況で本件発明１の化合

物に特許性（特に進歩性）があるとすれば，選択

発明としてであるが，そうであれば，甲２の一般

式（Ⅰ）の他の化合物に比較し顕著な効果を有す

る必要がある。 

…甲２の一般式（Ｉ）に含まれる化合物として，

メビノリンナトリウムと比較して２．６倍～８倍

ラット肝ミクロゾームを用いた in vitroＨＭＧ

－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が強い（又は強いと合

理的に推測される）化合物が本件出願時に公知で

あった。  

したがって，本件発明１の化合物が甲２の一般

式（Ｉ）の化合物を考慮して進歩性を有するため

には，メビノリンナトリウムと比較して２．６倍

～８倍を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活

性を有することが必要であると理解できる。 

甲１には，ラットを用いた in vivo コレステ

ロール生合成阻害試験の結果が記載されており，

コンパクチンがメビノリンより約８．５倍 in 

vivo コレステロール生合成阻害作用が弱いこと

が示されている… 

コンパクチンが公知でオーソライズされたＨ

ＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤であったこと，ヒト

で血中コレステロール値を低下させるのに十分

な薬効を有していたことが知られていた（甲１

４，２６）ことから，メビノリンより８．５倍程

度ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が弱くても，

審決で認定された課題である「『コレステロ ー

ルの生合成を抑制する』医薬品となり得る程度に

『優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性』を有

する化合物を提供すること」は解決できると理解

被告の主張 

医薬品の有効成分には，医薬品になり得る程度

の薬理活性が求められる。もっとも，新たな有効

成分の薬理活性が，既に上市された有効成分と同

程度のレベルであっても，その新たな有効成分は，

代替的な解決手段を提供するという点で，技術的

な価値を有する。  

例えば，二つの有効成分が同じレベルの薬理活

性を示す場合であっても，他の観点（例えば，薬

物動態及び有害事象での差異）により，投与すべ

き患者群に違いが生じることもあり得る。この場

合，二つの有効成分は，いずれも技術的な価値を

有する。  

したがって，サポート要件の課題として，従来

技術の全ての有効成分を上回る薬理活性が求めら

れるわけではない。 

仮に，原告らの主張が正しいとすると，発明者

は，クレームされた発明の化合物について，あり

とあらゆる全ての公知化合物との比較試験を行

い，公知化合物よりも優れた活性を証明すること

を強いられる。このような結論は不当である。 

本件発明１…の化合物は，本件明細書【０００

４】記載の一般式（Ｉ）で示される化合物に含ま

れるから，本件発明１…の解決課題は，優れたＨ

ＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物の

提供であ…ることは，本件明細書の【０００３】

及び【０００４】の記載から理解できる。  

 そして，そのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性

の程度としては，【０００３】の記載からは，「コ

レステロールの生成を抑制する」医薬品となり得

る程度で足りると理解できる。  

そうすると，本件発明の課題は，優れたＨＭＧ

－ＣｏＡ還元酵素阻害活性化合物又はその化合物
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できる。  

そうすると，審決で認定された課題は，メビノ

リンナトリウムより約８．５倍ＨＭＧ－ＣｏＡ還

元酵素阻害活性の弱いコンパクチンでも達成で

きると理解することができる。  

しかし，本件発明１の化合物が甲２の一般式

（Ｉ）の化合物を考慮して選択発明としての進歩

性を有するためには，メビノリンナトリウムと比

較して２．６倍～８倍以上強いＨＭＧ－ＣｏＡ還

元酵素阻害活性を有することが必要であると理

解できるから，審決で認定された課題を解決して

も，選択発明としての進歩性が担保できない以

上，特許発明とはなり得ない。  

このように審決で認定された課題を解決して

も進歩性が担保できず，特許発明となり得ないの

は，審決で認定された課題が当時の技術常識に比

較してレベルが著しく低く，不適切であるからに

ほかならない。 

を含むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供する

ことであり，サポ ート要件の充足性は，本件発明

１…の化合物を得ることができ（製造することが

でき），かつ，得られた化合物が優れたＨＭＧ－

ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することが当業者に

理解できるように発明の詳細な説明に記載されて

いるかで判断されるべきである。 

裁判所の判断 

 …本件明細書の【０００２】には，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，…メビノリン等の第１

世代のＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤が存在したが，プラバスタチン等の合成ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵

素阻害剤が開発され，第２世代として期待されていることが記載されている。 

しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，これら既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素

阻害剤の問題点等が記載されているわけではなく，… 証拠（甲３６）及び弁論の全趣旨によると，

医薬品の分野においては，新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであ

っても，その新たな有効成分は，代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するもの

と認められる。  

以上を考え合わせると，本件発明の課題が，上記の既に開発されているＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻

害剤を超えるＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することにあるとまではいうことはできない。  

したがって，本件発明の課題は，コレステロールの生成を抑制する医薬品となり得る程度に優れた

ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物…を提供することであるというべきである。 

…原告らは，本件発明１は甲２の一般式（Ｉ）の範囲に包含されるから，進歩性が認められるため

には，甲２の一般式（Ｉ）の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ，選択発明と

しての進歩性が担保できない「コレステロ ールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度」という

程度では，本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。  

しかし，サポート要件は，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，

公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになるので，これを防止するた
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めに，特許請求の範囲の記載の要件として規定されている（平成６年法律第１１６号による改正前の

特許法３６条５項１号）のに対し，進歩性は，当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をす

ることができた発明に対して独占的，排他的な権利を発生させないようにするために，そのような発

明を特許付与の対象から排除するものであり，特許の要件として規定されている（特許法２９条２

項）。そうすると，サポート要件を充足するか否かという判断は，上記の観点から行われるべきであ

り，その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。… 

原告らは，本件特許出願人が本件出願時に本件発明１及び甲１発明の化合物が甲２の一般式(Ⅰ)

の範囲内に属することを認識していた以上，「コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る

程度」に優れたＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する化合物又はその化合物を有効成分として含

むＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供することを本件発明の課題としたはずがない旨主張する。 

しかし，サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき，出願

時の技術常識に基づき行われるべきものであり，その判断が，出願人の出願当時の主観により左右さ

れるとは解されない。 

したがって，原告らの上記主張を採用することはできない。 
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(24)-1 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「半導体装置のテスト用プローブ針」（無効審判） 

知財高判平成19年10月30日（平成19年（行ケ）第10024号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-241690号（特開2000-147004号公報） 

分類 G01R 1/067 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明３（請求項３に係る発明）は、電極パッドの表面に酸化膜が付着していてもプローブ針と

電極パッドの十分な電気的導通を確保するために、プローブ針の先端部を、押圧による電極パッドと

の接触により当該電極パッドにせん断を発生させる球状曲面形状とすることにより、電極パッドの表

面の酸化膜をプローブ針を滑らせて破り、電極パッドの新生面と接触できるようにしたものである。

更に、本件発明３は、プローブ針の先端部に付着するアルミニウム酸化膜によってプローブ針と電極

パッドの十分な電気的導通を確保することが困難になるという課題を解決するために、プローブ針の

先端部の表面粗さを０．４μｍ以下とし、これによりアルミニウム酸化物がプローブ針の先端部に付

着するのを防止している。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【００４５】実施の形態２．図８は本発明の実施の形態２によ

るプローブ針の表面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコンタ

クト回数の関係を示すもので，電極パッドの厚さ約０．８μmの

ＤＲＡＭに対して先端の曲率半径１５μｍのプローブ針を用い

て試験をした結果である。これより，表面粗さが１μｍと粗い場

合には２００００回程度で寿命を迎えるが，電解研磨などにより

面粗度を上げていくと，０．４μm程度以下で急激にコンタクト

回数を増やすことができることがわかった。…」（判決より抜粋） 

【図８】 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/035330_hanrei.pdf
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（３）考慮された技術常識等 

 プローブ針先端部の表面が滑らかであればあるほど、アルミニウム酸化物の付着抑制に資する。 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項3のみ記載） 

【請求項３】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触

させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針

の先端部の形状は，上記押圧による電極パッドとの接触により当該電極パッドにせん断を発生させる

球状曲面形状であって，かつ，表面粗さは０．４μｍ以下であることを特徴とする半導体装置のテス

ト用プローブ針。 

 

（５）手続の経緯 

平成16年7月16日 ： 原告による第1次特許無効審判の請求（無効2004-80105号） 

平成16年10月4日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」参照） 

平成17年4月18日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との第1次審決 

平成17年5月27日 ： 原告による第1次審決取消訴訟（知財高判18年3月1日（平成17年（行ケ）第

10503号））の提起 

平成18年6月20日 ： 第1次審決取消訴訟の請求棄却 

平成17年6月7日 ： 原告による第2次特許無効審判の請求（無効2005-80177号） 

平成17年4月18日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (1) 請求人は，請求項３の「表面粗さは０．４μｍ以下である」には表面粗さが０μｍである場

合，すなわち鏡面である場合を含んでおり，…このような上限だけを示す数値範囲限定は発明の範囲

を不明確にするものであるから，特許を受けようとする発明が明確であるとはいえない旨主張する。 

 しかしながら，本件明細書の段落【００４５】には，「表面粗さが１μｍと粗い場合には２０００

０回程度で寿命を迎えるが，電解研磨などにより面粗度を上げていくと，０．４μｍ程度以下で急激

にコンタクト回数を増やすことができることがわかった。特に０．１μｍにした場合には３８万回に

達し，表面粗さが１μｍの場合の約２０倍の寿命を達成できる。これはプローブ針の先端に酸化物が

付着しにくくなったためと推察でき，上記実施の形態１で示した範囲内で，電極パッドの厚さあるい

はプローブ針の先端の曲率半径を変えてもほぼ同様の結果が得られた。」と記載されており，また，

図８の特性図には表面粗さが０．４μｍ程度以下では，表面粗さが小さくなればなる程コンタクト回

数が増えることが示されていることからすれば，表面粗さが０μｍに近づけばコンタクト回数を増や

すことができることは明らかであるから，上限だけを示す数値範囲限定であっても発明が明確でない

とはいえず，請求人の上記主張は採用することができない。 

 

http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/009110_hanrei.pdf
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/009110_hanrei.pdf
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判決 

原告の主張 

 …「表面粗さ０．４μｍ以下」は，上限だけを

示す数値範囲限定に該当し，発明の範囲を不明確

にするものである。すなわち，表面粗さ０．４μ

ｍ以下には０μｍが含まれるが，本件明細書の発

明の詳細な説明には，表面粗さを０μｍにしたと

き，せん断を生じさせることができる旨の記載は

なく，またコンタクト回数を増やすことができる

旨の記載もない。したがって，請求項３の記載に

よっては特許を受けようとする発明が明確であ

るとはいえない…。 

被告の主張 

 …請求項３は，物の発明である本件発明３につ

いて記載しているのであり，現実に存在し得る物

を前提としている。現実に存在する物には必ず微

細な凹凸があり，表面粗さ０μｍということはあ

り得ない。 

 そもそも，本件発明３は，特別に意図しなけれ

ば，表面粗さが０．４μｍよりも大きくなること

を前提としており，一般に，通常存在するものを

小さく限定する発明においては，上限だけを限定

する発明は，不明確ではない。 

 表面粗さの場合，表面粗さを小さくすることに

意味があるのであるから，「表面粗さ０．４μｍ以

下」は不明確ではなく，本件明細書中の図８によ

って表面粗さ０．４μｍ以下の範囲でコンタクト

回数を増やすことができることは容易に理解でき

る。 

裁判所の判断 

 …本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると，プローブ針先端部の表面が滑らかであればある

ほど，アルミニウム酸化物の付着を防止するという発明の効果の達成に資することは明らかであり，

…本件発明３は表面粗さを「０．４μｍ以下」とする構成を採用することにより，このような効果を

達成しようとしたものであるから，「０．４μｍ以下」が，この範囲で技術的に可能な限り表面粗さ

を小さくすることを意味することは明らかである。 

 したがって，本件発明３が不明確であるということはできないから、…。 
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(24)-2 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「開き戸の地震時ロック方法」（無効審判） 

知財高判平成21年12月10日（平成21年（行ケ）第10272号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-197427号（特開2004-300919号公報） 

分類 E05C 21/02 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、真辺朋子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【目的】本発明は作動が確実な開き戸

の地震時ロック装置の提供を目的と

する。 

【構成】本発明の開き戸の地震時ロッ

ク方法は特に家具、吊り戸棚等の天板

下面において開き戸の自由端でない

位置に地震時ロック装置を取り付け

るため開き戸の動きが自由端よりも

少なくなり地震時のロックが確実に

なる。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００１】本発明は開き戸を地震時

に自動ロックして収納物の落下を防

止する開き戸の地震時ロック方法に

関するものである。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/038260_hanrei.pdf
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【０００６】以下本発明の開き戸の地震時ロック方法を図面に示す実施例に従い説明する。 

図１は本発明の方法に用いることが可能なロック装置を示し、該ロック装置は家具、吊り戸棚等の本

体（１）に固定された装置本体（３）を有する。 

  該装置本体（３）には地震のゆれの力で動き可能に係止手段（４）が支持される。係止手段（４）

は係止部（４ａ）を有し装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止されるものである。 

  次に開き戸（２）に係止具（５）が取り付けられ前記係止手段（４）が地震のゆれの力で動いた際

にその係止部（４ａ）が係止される係止部（５ｂ）を有する。一方係止手段（４）の戻り路に弾性手

段（６）が設けられている。 

  以上の実施例に示した比較のための地震時ロック装置の作用は次の通りである。すなわち開き戸

（２）が図１の様に閉じられた閉止状態では家具、吊り戸棚等の本体（１）側の装置本体（３）に開

き戸（２）側の係止具（５）が近接している。この状態で地震が起こると図２に示す様に係止手段（４）

が動いて係止具（５）に接触する。 

  更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）

が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。 

  この状態で係止手段（４）の係止部（４ａ）は装置本体（３）の停止部（３ａ）で停止され開き戸

（２）はその位置でロックされる。 

  当然のことながらゆれの力は開き戸（２）を閉じる方向にも作用するがロック位置で係止手段（４）

は装置本体（３）の弾性手段（６）に押さえられている。 

  該弾性手段（６）の押さえ力はゆれの力より大きく設定されているため係止手段（４）はその位置

で停止する。 

  次に地震が終わり開き戸（２）を開くには使用者は開き戸（２）を強く押す。 

  これにより図４に示す様に弾性手段（６）が退いていき一定以上退くと弾性手段（６）による押さ

えが外れる。 

  この結果係止手段（４）は慣性で図４の状態から図１の初期状態へと戻ることになる。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】マグネットキャッチなしの開き戸において開き戸側でなく家具，吊り戸棚等の本体側の装

置本体に可動な係止手段を設け，該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移

動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する内付け地震時ロック装置を開き戸の自由端でない位

置の家具，吊り戸棚等の天板下面に取り付け，前記係止後使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわ

ずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸の地震時ロック方法 

 

（４）手続の経緯 

平成17年12月22日 ： 特許権の設定登録 

平成20年 9月24日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800184号） 

平成21年 8月 6日 ： 請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言は，極めて抽象的な表現であるところ…

「わずかに開かれる（た）」で表される程度は，係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の

係止部（５ｂ）に係止されている状態であって，係止手段（４）の係止部（４ａ）が装置本体（３）

の停止部（３ａ）で停止された状態から，係止手段（４）が装置本体（３）の弾性手段（６）に押さ

えられた状態にわたっての，開き戸（２）の開き位置（即ち，地震が終わり開き戸（２）を強く押し

た際に，弾性手段（６）による押さえが外れて，係止手段（４）が図４の状態から図１の初期状態へ

と戻ることができる程度の開き戸（２）の開き位置）を意味するものと，当業者が一応は理解するこ

とができるものの，上記「わずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文言を含む本件特許発明

１の上記各構成については，作動を確実にするとの本件特許発明の課題に照らし，また，本件特許明

細書の発明の詳細な説明の段落【０００６】乃至【０００９】全体の記載及び図面の記載を参酌し，

本件特許発明１の他の構成を参酌し，さらには，当業者の技術常識を勘案しても，具体的な構造や手

段に依らず機能（作用）的記載を以て特定された本件特許発明１の範囲は明らかでなく，実施例以外

の具体的な構成を想定できないから，本件特許発明１の範囲が明確でないものといわざるをえない。

（特許庁審査基準，「第Ｉ部 第１章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」，「第３６条第６項第

２号違反の類型」，「（6）機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確とな

る場合…」を参照。） 

判決 

原告の主張 

…すなわち「押すまで閉じられずわずかに開かれ

た」係止状態は地震のゆれの力で閉じられず（ゆ

れの力より大きい）押す力では閉じられる係止状

態であればよいのであるから，その様な係止状態

は一定の力で保持される係止状態であればよい。 

したがって，それを達成するには慣用技術を用

いれば可能であるから具体的な構成を想定でき

る。しかも本件特許の原出願の当初明細書（甲２

の８）の図１０ないし図１３の実施例には解除具

（８）が前に突出し，磁石（７）の力で「押すま

で閉じられずわずかに開かれた」との構成も開示

されていたのである。本件特許は原出願の当初明

細書記載の図１０ないし図１３の実施例を含ん

でいないが，少なくとも他の構成が想定可能であ

り，実施例以外の具体的な構成を想定できること

が明らかである。 

被告の主張 

…審決は，本件特許発明１の特許請求の範囲の「わ

ずかに開かれる」及び「わずかに開かれた」の文

言が，極めて抽象的・機能的な表現であって…具

体的な構造や手段に依らず機能（作用）的表現を

以て特定された本件特許発明の範囲が明らかでな

く，実施例以外の具体的な構成を想定できないこ

とを理由として，本件特許が明確性要件に違反す

る旨判断しており（審決２３頁１行～３４行），か

かる審決の判断は極めて妥当なものである。 
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裁判所の判断 

  …本件明細書（甲１８）の発明の詳細な説明の記載内容は…この「わずかに開かれ」については，

「…更にゆれの力により図３に示す様に開き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４

ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係止される。…」（段落【０００６】）と記載されている。そ

して，図３で示される係止手段（４）が係止具（５）に係止している状態がロック装置が開き戸を「ロ

ック」していると解されることから，「係止手段が…わずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」，

「わずかに開かれた前記ロック位置となる開き戸」，及び「…更にゆれの力により図３に示す様に開

き戸（２）がわずかに開くと係止手段（４）の係止部（４ａ）が係止具（５）の係止部（５ｂ）に係

止される。…」の各表現は，図３の状態を表わしていると判断される。 

  これらによれば，このときの図３における係止手段（４）の係止部（４ａ）と係止具（５）の係止

部（５ｂ）が係止している状況での開き戸（２）と本体（１）との間隔が，本件特許発明１における

「わずかに」であると一応理解できる。 

  上記のとおり本件明細書の発明の詳細な説明の記載と図面とを参酌した上で，本件特許発明１は，

地震時において本体側に設けられた係止手段の係止部が，開き戸の係止具の係止部に当たり，それ以

上開き戸が開かないようにするとの構成を理解したとしても，その開き戸が開く程度については，特

許請求の範囲の記載に「わずかに」と極めて抽象的に表現されているのみで，特許請求の範囲の他の

記載を参酌しても，その内容が到底明らかになるものとはいえない。 

  そして，本件明細書の発明の詳細な説明にも，その「わずかに」で表わされる程度を説明したり，

これを示唆するような具体的な記載はない。 

そうすると，当業者にとって，その技術常識を参酌したとしても，本件特許発明１の「わずかに」と

記載される程度を理解することは困難であって，特許請求の範囲の記載が不明確であるといわざるを

得ない。 
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(24)-3 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置」（無効審判） 

知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10329号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-406507号（特開2005-131622号公報） 

分類 B01D 19/00 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】真空の状態で容器の自転、公転を制御す

ることであらゆる種類の溶剤等を最適な状態に

攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡

方法とその装置を提供する。 

【解決手段】  溶剤等を収納する容器５を自転し、

該容器の設けられたアーム体４を回転すること

で容器に収納された溶剤等を撹拌・脱泡する溶剤

等の撹拌・脱泡方法であって、少なくとも容器内

を真空にした状態で、容器の自転数及び容器の公

転数をそれぞれ制御する。この際、容器内の溶剤

等の温度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自

転数及び容器の公転数をそれぞれ制御する 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【００１２】…本発明は、真空の状態で容器の自転、公転を制御することであらゆる種類の溶剤等を

最適な状態に攪拌、脱泡することのできる溶剤等の攪拌・脱泡方法とその装置を提供することを課題

とする。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/080535_hanrei.pdf
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【課題を解決するための手段】 

【００１３】即ち、本発明は上記のような課題を解決するために、溶剤等を収納する容器を自転し、

該容器の設けられたアーム体を回転することで容器に収納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪

拌・脱泡方法であって、前記少なくとも容器内を真空にした状態で、容器の自転数、又は容器の公転

数、／及び容器の公転数をそれぞれ制御することを特徴とする。 

【００１４】また、具体的には少なくとも容器内を真空にした状態で、容器に収納された溶剤等の温

度を検知し、温度の上昇に応じて容器の自転数、及び容器の公転数を制御することであり、また、容

器の自転数、又は容器の公転数を検知しながら制御することである。 

【００１５】そして、装置としては、溶剤等を収納する容器と、該容器の設けられたアーム体と、容

器を伝達手段を介して自転、及びアーム体を伝達手段を介して回転するための駆動源とからなる溶剤

等の攪拌・脱泡装置において、装置本体には、少なくとも容器内を真空状態にするための真空手段と、

容器に収納された溶剤等の温度を検知するための検知手段とが設けられていることを特徴とする。 

【００１６】また、装置本体には、容器の自転数、及び容器の公転数をそれぞれ検知する検知手段が

設けられ、しかも、容器の自転、公転は独立して制御すべく構成されていることである。 

【発明の作用、及び効果】 

【００１７】次に、本発明の攪拌・脱泡の装置の作用を記載する。先ずアーム体に設けられた容器に

所望の溶剤を所定量収納し、駆動源の回転駆動を伝動手段より容器の設けられたアーム体に伝達して、

アーム体を回転（容器を公転）するとともに、他の伝動手段により容器を自転する。 

  この際、アーム体の回転数（容器の公転数）、及び容器の自転数は、駆動源の回転数等に応じて直接、

又は間接的に自在に調整することができるので、溶剤の種類に応じて最適な溶剤の攪拌、及び脱泡を

行うことができる。 

【００１８】その後、少なくとも容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知手段を

介して検知することで、溶剤等の温度の上昇に応じて容器の自転数を独立して制御、又は容器の公転

数、自転数をそれぞれ独立して制御する。これにより、容器内の溶剤が真空による温度の上昇、及び

溶剤に内在する気泡の膨張による容器よりの噴出等を適切に制御することができ、最適な状態で溶剤

を攪拌し、さらに精度の高い脱泡を行うことが可能となる。 

【００１９】そして、容器内の真空を解除し、容器を取り出すことで溶剤を得ることができることと

なる。… 

【００２９】前記真空チャンバー６内で容器５の近傍には、容器５内に収納された溶剤の温度を検知

する温度検知手段として、例えば電子温度センサー２０が、前記溶剤に非接地の状態で設けられてい

る。尚、電子温度センサー２０は容器５内に接地することも可能である。 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件訂正発明） 

【請求項２】溶剤等を収納する容器と，該容器の上端部が公転中心側に向かって傾くようにして該容

器を端側にて支持するアーム体と，伝達手段を介して容器及びアーム体を回転するための駆動源とを

備えた溶剤等の攪拌・脱泡装置において，装置本体には，少なくとも容器内を真空状態にするための

真空手段と，容器に収納された溶剤等の温度を検知すべく，容器の上端部の近傍に設けられる検知手

段とが設けられていることを特徴とする溶剤等の撹拌・脱泡装置。 
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（４）手続の経緯 

平成16年12月17日 ： 特許権の設定登録 

平成20年 9月 9日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800174号） 

平成20年12月26日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求 

平成21年 9月10日 ： 訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件訂正明細書には、「近傍」の範囲を数値等により明確に定める記載はないが、一般に「近傍」

とは、「近辺、近く」を指すことからみて（広辞苑第五版 岩波書店 １９９８年１１月１１日、第

７３７頁「近傍」及び「近辺」の欄参照）、「容器の上端部の近傍」とは、「容器の上端部」の近くの

うち、「検知手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲の距離までを指すことは

明らかである。…  

 そうすると、当業者にとって「容器の上端部の近傍」がどの程度の範囲を指すかは理解できるもの

であり、「近傍」の範囲が数値等により具体的に定められていないからといって、ただちに不明確で

あるとまではいえない。 

判決 

原告の主張 

…「近傍」が容器の上端部からどの程度の距離ま

でを意味するのかは当業者にとって依然として

不明であるから，審決の上記認定判断は誤りであ

る。 

 

 

被告の主張 

 本件訂正発明２において，「近傍」は，「容器の

上端部の近傍」と特定されるものであることから

わかるように，その範囲は，数値等により具体的

に定められていなくても，容器の形状，大きさ等

がわかれば，それとの関係でおのずと理解できる

ものである。 

裁判所の判断 

…本件訂正発明１及び２は，…真空状態における溶剤等の攪拌・脱泡作業によって，溶剤の温度の上

昇，溶剤に内在する気泡の膨張等が生じ，溶剤が容器より噴出したり溢れ出したりすることを防ぐこ

とを技術課題とするものであるところ，本件訂正発明２における温度の検知手段は，この課題を解決

する観点から，容器の温度を測定するために設けられた手段であり，容器内の溶剤等の温度を測定で

きる位置に設置すれば，その役割を果たすことができるものと認められる。そして，本件訂正発明２

では，その設置位置として「容器の上端部の近傍」と特定されているところ，近傍という言葉自体は，

「近所，近辺」（岩波書店刊，広辞苑第６版）と一般に理解されており，また，多数の特許請求の範

囲の記載で使用されている技術的用語であること（乙５の１及び２）を考慮すると，「近傍」の範囲

を更に数値により限定して具体的に特定しなければ，本件訂正発明２発明が有する上記技術的意義と

の関係において，課題を達成するための構成が不明瞭となるものではない。 

したがって，本件訂正発明２における「容器の上端部の近傍」について，当業者（その発明の属する

技術の分野における通常の知識を有する者）は，「容器の上端部」の「近辺」と認識し，かつ，「検知

手段」が「容器に収納された溶剤等の温度」を検知できる範囲を指示するものと理解することができ

るから，これと同旨の審決の上記判断に誤りはなく，原告の上記主張を採用することはできない。 
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(24)-4 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「くつ下」（無効審判） 

知財高判平成23年9月15日（平成22年（行ケ）第10265号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-320874号（特開平11-217703号公報） 

分類 A41B 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、くつ下の爪先部１２における最先

端位置Ｇが親指側１６に偏って位置する非対称形

であって、くつ下の爪先部１２の形状が、親指が

他の指よりも太い人の足の形状に近似するように、

爪先部１２の小指側１８よりも親指側１６の厚み

を増加する厚み増加用編立部分２０ａ、ｂが、前

記爪先部１２の先端部で且つ親指側１６に偏って

編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分２０ａ、

ｂの親指側１６の面積が拡大するように、前記厚

み増加用編立部分２０ａ、ｂを爪先部１２の親指

側１６の側面から前記爪先部１２の先端Ｇを上に

向けて見たとき、厚み増加用編立部分２０ａ、ｂ

の端縁ＨＪ、ＨＭがＶ字状に形成することで、人

の足の親指形状等にくつ下の親指部等を可及的に

倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの圧迫感を減少できる。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【０００６】しかし、一般的に、人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/081619_hanrei.pdf
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位置する非対称形である。…また、通常、逢着部１４は爪先寄りに位置し、くつ下を着用したとき、

逢着部１４は足指先と足指の付け根との間に位置し、逢着部１４に擦られて足指の甲部表面に水腫（ま

め）を作り易くなることがあり、且つ外観上も改善が求められている。そこで、本発明の課題は、人

の足の形状に可及的に近似し、着用した際に、親指側に圧迫感等を与えることを防止し得るくつ下を

提供することにある。 

【００１１】 

【発明の実施の形態】本発明に係るくつ下の一例は、…図１（ａ）はくつ下１０の甲部側１０ｂから

見た図であり、…。図１に示すくつ下１０の爪先部１２において、図面に示す爪先部１２の左側部は

親指が挿入される親指側１６であり、図面に示す爪先部１２の右側部は小指が挿入される小指側１８

である。図１（ａ）（ｃ）に示す様に、図１に示すくつ下１０は、爪先部１２の最先端位置Ｇが中心線

Ｘよりも親指側１６に偏って位置する非対称形のくつ下１０である。この形状は、人の足の形状に倣

っているものである。 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明） 

【請求項１】丸編機によって筒編して得たくつ下が、その爪先部における最先端位置が親指側に偏っ

て位置する非対称形であって、該くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に

近似するように、前記爪先部の小指側よりも親指側の厚みを増加する厚み増加用編立部分が、前記爪

先部の先端部で且つ親指側に偏って編み込まれ、且つ前記厚み増加用編立部分の親指側の面積が拡大

するように、前記厚み増加用編立部分を爪先部の親指側の側面から前記爪先部の先端を上に向けて見

たとき、厚み増加用編立部分の端縁がＶ字状に形成されていることを特徴とするくつ下。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年11月14日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号） 

平成21年1月30日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求 

平成21年9月28日 ： 訂正を認容、「…特許を無効とする。」との審決 

- ： 被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号） 

平成22年1月29日 ： 上記審決を取り消す旨の決定 

平成22年2月22日 ： 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、

被告による訂正の請求（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年7月7日 ： 本件訂正を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …くつ下の爪先部の形状が、親指が他の指よりも太い人の足の形状に近似する」とは、くつ下の爪

先部の形状が、一般的な人の足の形状に似せた形状であるということで、一般的な人の足の形状に、

どの程度、似せた形状であるかどうかは、当業者が見て、形状が似ていると認識できる程度のものと

いえるから、上記記載における「近似」の程度が不明確であるとまではいうことはできない。 
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判決 

原告の主張 

 (1) 本件訂正発明の請求項１及び請求項４に

は，いずれも「人の足の形状に近似する」との記

載があり，また，本件訂正明細書の発明の詳細な

説明には，「人の足の形状に可及的に近似」との

記載があるが（【０００６】），「近似」の程度につ

いては全く記載がない。 

 (2) 本件審決は，上記「近似」について，…

明確さに欠けるとまではいうことはできない旨

説示している。 

 しかし，一般的なくつ下においても，人のつま

先が収容可能な程度にくつ下の爪９先部分が形

成されているのであり，また，足の形状に類似さ

せた非対称形のくつ下自体は公知のものである。

したがって，本件訂正明細書における「近似」の

記載では，本件訂正発明に係るくつ下が，どの程

度の（可及的）近似をもって，従来公知のくつ下

と区別されるのかが全く明らかになっていない。 

被告の主張 

 しかしながら，ここでいう「近似」は，その程

度の問題ではなく，「人の足の形状に倣った」（本

件訂正明細書【００１１】）程度の意味であるから，

通常の知識を有する者であれば容易に理解される

ものである。 

 (2) したがって，「人の足の形状に近似する」

と表現した記載自体が明確さに欠けるとまではい

うことはできないと判断した本件審決に何ら誤り

はない。 

裁判所の判断 

 …「一般的に，人の足は親指が他の指よりも太く且つ足の最先端の位置は親指側に位置する非対称

形であること」（本件訂正明細書【０００６】）は周知であり，本件訂正発明の爪先部の形状が，こう

した一般的な人の足の形状に似ていることや，一般的な人の足の形状に倣った形状であることは，当

業者であれば十分に理解できるものであって，その近似の程度が具体的かつ詳細に示されていないか

らといって，当該発明を把握することができないということはない。 
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(24)-5 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「ケミカルメカニカルポリシングの操作をインシチュウでモニタするための装置及び

方法」（無効審判） 

知財高判平成24年12月20日（平成24年（行ケ）第10117号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-74976号（特開平9-7985号公報） 

分類 H01L 21/304 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】  研磨プロセスに関して正確性を向上し更に有

用な情報を与えるために用いる事ができる終点の検出器

及び方法を提供する。 

【解決手段】  基板上の層の均一性を、係る層の研磨の

最中にインシチュウで測定する方法である。この方法

は、：研磨中にレーザービームを層へ向けるステップと；

光ビームの基板からの反射されることにより発生する干

渉信号をモニタするステップと；この干渉信号から均一

性の尺度を計算するステップとを備えている。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【００２７】プラーテンホール３０及びウエハ１４の詳

細な図（ウエハがプラーテンホール３０の上にある場合

の）が、図３（ａ）～（ｃ）に示される。図３（ａ）に

示されるように、プラーテンホール３０は、ステップ状

の直径を有し、ショルダ３６を形成する。ショルダ３６

は、レーザービーム３４のためのウィンドウとして機能

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/082861_hanrei.pdf
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するクオーツインサート３８を有してこれを指示するために用いられる。プラーテン１６とインサー

ト３８の間のインターフェースがシールされ、ウエハ１４とインサート３８の間の通り道を見つけよ

うとするケミカルスラリ４０の一部がプラーテン１６の底部から漏出できないようにされている。ク

オーツインサート３８は、プラーテン１６の上面の上に突出し、部分的にプラーテンパッド１８の中

に入り込む。このインサート３８の突出部は、インサート３８の上面とウエハ１４の表面との間のギ

ャップを最小にする意図をもって置かれている。このギャップを最小にすることにより、このギャッ

プに捉えられるスラリ４０の量が最小になる。…インサート３８とウエハ１４の間のスラリ４０の層

が薄くなるほど、レーザービーム３４とウエハに反射される光の弱化が少なくなる。…このギャップ

は小さいほど好ましい。このギャップはできるだけ小さい方がよいが、ＣＭＰプロセス中はいつでも

インサート３８がウエハ１４に接しないことを確保するべきである。… 

【００２８】図３（ｂ）は、プラーテン１６とパッド１８の別の具体例である。この具体例では、ク

オーツインサートは排除され、パッド１８には貫通穴は存在しない。…ウエハ１４とプラーテン１６

の底部との間には、パッド１８のポリウレタンカバー層２２だけが残っている。…従って、プラーテ

ン３０の上にあるカバー層２２の一部が、レーザービーム３４のためのウィンドウとして機能する。

この別の構成は、大きな利点を有している。第１に、パッド１８自身はウィンドウとして用いられて

いるため、検出できる大きさのギャップは存在しない。従って、レーザービームの有害な散乱を生じ

させるスラリ４０はほとんど存在しない。… 

【００２９】パッドのカバー層に用いられるポリウレタン材料は、レーザービームに対して実質的に

透過性を有しているものの、透過性を阻害する添加物を含有している。この問題点は、図３（ｃ）に

描かれている本発明の具体例において排除される。この具体例では、プラーテンホール３０の上の領

域における典型的なパッド材料は、ソリッドな（中空ではない）ポリウレタンプラグ４２に置き換え

られる。このプラグ４２は、レーザービームのウィンドウとして機能し、パッド材料を包囲するグル

ーブ（又はオープンセル構造）を有しないポリウレタン材料製であり、透過性を阻害する添加物を含

有していない。従って、プラグ４２を通ることによるレーザービームの弱化は最小になる。好ましく

は、プラグ４２はパッドと一体で成形される。 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明） 

【請求項１】ウエハに対してケミカルメカニカルポリシング（ＣＭＰ）を行うための装置であって，

（ａ）シャシに回転自在に設置され，ホール（孔）を自身に有する回転可能な研磨プラーテンと，（ｂ）

プラーテンに設置され，研磨スラリによりウェットで，プラーテンのホールと調心されたウィンドウ

を有する，発泡材料からなる表面を有する研磨パッドであり，前記ウィンドウは，該パッドに形成さ

れた中実な材料からなるプラグであって，レーザービームに対して透過性を有する前記プラグを備え，

前記プラグは前記研磨パッドの表面とほぼ共面の上面を有する，前記研磨パッドと，（ｃ）研磨パッド

に対してウエハを保持するための，回転可能な研磨ヘッドであって，このウエハが酸化物層の下の半

導体基板を備える，前記研磨ヘッドと，（ｄ）ウエハへ向けてレーザービームを発生させることが可能

であり且つウエハ及びホール（孔）から反射されてくる光を検出することが可能なレーザー干渉計を

有する終点検出器とを備え，前記ウィンドウは，ウエハが前記ウィンドウの上にある時は，周期時間

の少なくとも一部の間にレーザービームをウエハへ入射させるための通路を与える装置。 
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（４）手続の経緯 

平成15年 5月23日 ： 特許権の設定登録 

平成19年 8月24日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800172号） 

平成23年12月 8日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求 

平成24年 2月21日 ： 訂正を認容、請求項1については、本件審判の請求は成り立たない旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件特許発明１における「ほぼ共面」とは、本件特許明細書の段落【００２８】に「パッド１８自

身はウィンドウとして用いられているため、検出できる大きさのギャップは存在しない」と記載され

ているように、「ギャップが存在しない」ことを意味するものである。したがって、「ほぼ共面」が特

許明細書に該当する記載がないので特許法第３６条第６項第１号違反であるとすることはできない

し、また、明確性を欠くので特許法第３６条第６項第２号違反であるとすることはできない。 

  また、『ほぼ共面』とは、上記のとおり、「ギャップが小さい」ことを意味するものではなく、「ギ

ャップが存在しない」ことを意味するものであって、具体的には、本件特許の図面の図３（ｂ）、（ｃ）

の状態を意図するものである。そして、本件特許明細書における「ギャップのディメンジョンとして

２５０μｍ以下」との記載は、本件特許の図３（ａ）の状態を意図するものであって、「ほぼ共面」

を意図するものではない。また、請求人が上記弁駁書において言及した特開平３－２３４４６７号公

報には、「ガラス板４は、前記研磨定盤６に張られた研磨クロス５の表面からわずかに後退してほぼ

同一平面を形成するように該研磨定盤６の適宜部位に形成された取付孔６ｂに嵌着されており、その

表面は前記研磨クロス５が張られることなく露出している。」（第３ページ左下欄第１４行～第１９

行。）と記載されているように、「ギャップが小さい」ことは記載されているものの、「ギャップが存

在しない」ことが記載されているものではない。 

判決 

原告の主張 

…「ほぼ共面」なる語は，「おおかた共面」，「お

よそ共面」，「だいたい共面」を意味し，「完全な

共面」を意味するものではないから，文字どおり

であれば，「ギャップが存在しないこと」ではな

く，「ギャップが小さいこと」を示すと解される。

また，「ほぼ共面」の語は，本件明細書の段落【０

０２８】にもその他の箇所にも全く記載がないか

ら，同段落を参照しても，「ギャップが存在しな

いこと」を意味するとはいえず，審決は，「ほぼ

共面」が，プラグ上面とパッド上面の２つの面に

継ぎ目，隙間がないことを指すのか，２つの面が

被告の主張 

 …請求項１，４０，４２記載の「ほぼ共面」は，

本件明細書の段落【００２８】に「パッド１８自

身はウィンドウとして用いられているため，検出

できる大きさのギャップは存在しない」と記載さ

れているように，「ギャップが存在しない」ことを

意味する。 

したがって，「ほぼ共面」が本件明細書に該当す

る記載がないとの理由で特許法３６条６項１号違

反であるとすることはできず，また，明確性を欠

くとして同項２号違反であるとすることもできな

いとの審決の判断に誤りはない。 
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同一平面上に位置することを指すのか，明らかに

していない。審決が，「ほぼ共面」につき，本件

明細書の図面の図３（ｂ），（ｃ）の状態を意図す

るものであるとし，本件明細書における「ギャッ

プのディメンジョンとして２５０μｍ以下」との

記載は，本件明細書の図３（ａ）の状態を意図す

るものであって，「ほぼ共面」を意図するもので

はないとするのは，根拠のないことである。 

裁判所の判断 

…本件明細書の記載によれば，「（中実な）ポリウレタンプラグ４２」の上面と「パッド１８」におけ

る「カバー層２２」の表面がほぼ共面となっている構成を備えることにより，レーザービームの有害

な散乱を生じさせるスラリが殆ど存在しないとの作用効果を奏するというのであるから，本件訂正に

係る「ほぼ共面」とは，「プラグ」の上面と「研磨パッド」の表面との間に「ギャップが存在しない

こと」をいうことは，本件明細書（図面を含む。）の記載から明らかである。 

 

 



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 120 - 

(24)-6 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード 範囲を曖昧にし得る表現 

 

１．書誌的事項 

事件 「洗濯機の脱水槽」（無効審判） 

知財高判平成25年11月28日（平成25年（行ケ）第10121号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-184351号（特開平9-28977号公報） 

分類 D06F 37/12 

結論 棄却 

関連条文 第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合するこ

とで形成した胴部１３に、底板１４とバランスリング１７とを取

付けて構成し、そのバランスリング１７又は底板１４に対し非接

触状態で胴部１３の接合部１２を内側より覆うフィルタ部材８を

備えている。これにより、フィルタ部材８とバランスリング１７

及び底板１４とで、胴部１３の接合部１２を実質的に見えなくで

き、且つ、洗濯物からも遮絶できることに加え、フィルタ部材８

が熱収縮しても、これとバランスリング１７との間、又は底板１

４との間にはもともと隙間があり、それらが広くなるだけで、そ

こには洗濯物が挟まれるようなことはない。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「…本件発明の目的は，胴部の接合部を見えなくし，かつ，その接合部に洗濯物が触れないようにで

きるばかりでなく，洗濯物が挟まれるようになることなく，かつ，組立性を悪くすることもなく達成

できる洗濯の脱水槽を提供することにある（【０００７】）。」（判決より抜粋） 

「 このような構成により，フィルタ部材で直接胴部の接合部を見えなくでき，かつ，洗濯物からも

遮絶できることに併せ，バランスリングからフィルタ部材までの間では，ここの接合部がバランスリ

ングの陰となって見えず，フィルタ部材から底板までの間では，ここの接合部がフィルタ部材の陰と

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/083805_hanrei.pdf
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なって見えなくなる。また，それら各間の接合部には，洗濯物がバランスリングとフィルタ部材及び

フィルタ部材と底板にそれぞれ止められて触れることがなくなる（【０００９】）。 

 そして，フィルタ部材が熱収縮しても，これとバランスリングとの間，又は底板との間にはもとも

と隙間があり，それらが広くなるだけで，洗濯物が挟まれるようなことはない。さらに，フィルタ部

材は，バランスリングと底板とに関係なく組み付けることができる（【００１０】）。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】金属板を円筒状に曲成しその両端部を接合することにより形成した胴部と，この胴部の

下縁部に結合した底板，及び胴部の上縁部に装着したバランスリングとを具備するものにおいて，フ

ィルタ部材を具え，このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の

全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余すことを特徴とする洗濯

機の脱水槽。 

 

（４）手続の経緯 

平成14年3月22日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年8月21日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800126号） 

平成25年3月19日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 ２．本件の請求項１には，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又

は底板との間に余す」との記載があり，「隙間」という用語はそれ自体明確であるものの，上記記載

は，「隙間」について，フィルタ部材との関係で相対的に大きさを示し，バランスリング，底板及び

フィルタ部材との関係で位置を示しているから，本件特許発明の「隙間」の技術的意義は，特許請求

の範囲の記載のみでは一義的に理解することはできず，明細書の詳細な説明及び図面の記載を参酌し

なければ，その技術的意義を理解することはできない。そこで，明細書の詳細な説明及び図面の記載

に基づき，請求項１に係る発明（以下「本件特許発明」という。）の課題・課題の解決手段・作用効

果との関係で「隙間」の技術的意義を考慮して検討する。 

 上記本件特許発明の前提を参酌すると，「フィルタ部材で『直接』胴部の接合部を」「洗濯物からも

遮絶できる」とともに，直接遮絶できない隙間についても，「その上下の全長より充分に小さな寸法

の隙間」とすることで，バランスリング１７，フィルタ台１９，及び底板１４の突出する形状により

洗濯物が止められて，隙間の接合部に触れない，つまり，隙間を設けることによる欠点を低減する，

触れることが少なくなる，触れにくくなるという効果を奏すものといえる。 

 したがって，そのような効果を奏する程度の「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」は当

業者が想定できるといえ，その技術的思想は明確であるといえる。 

判決 



附属書 D 記載要件に関する審判決例 

- 122 - 

原告の主張 

 (ア) 本件明細書には，「充分に小さな寸法」

の意味を定義した記載は存在しないから，本件明

細書の記載を参酌したとしても，特許請求の範囲

の記載が明確性の要件を充足する余地はない。 

 本件審決は，本件明細書に記載された本件発明

の課題や効果に基づいて「（フィルタ部材の）全

長より充分に小さな寸法の隙間」の技術的意義を

明らかにしようとするが，このような手法は特許

法３６条６項２号の趣旨に反する。 

 (イ) 本件明細書には，…構成に関する説明は

存在しない。本件明細書における発明の効果に関

する記載から本件発明の構成を想定することは，

解決課題から解決手段を想定することに等しく，

解決手段を開示することによって特許を得ると

いう特許法の論理に反する。 

被告の主張 

 本件審決のように本件明細書の記載を参酌すれ

ば，本件発明の特許請求の範囲の記載は一義的に

解釈することができる。 

 明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌するこ

とは，定義形式の表現のみを参酌することを意味

するものではなく，課題やその解決手段，作用効

果との関係で文言の技術的意義を理解することに

ほかならない。当該手法も，実務上確立した手法

であり，特許法が許容するところである。 

 したがって，本件明細書における発明の効果に

関する記載から本件発明の構成を想定することも

許されるから，本件明細書に「充分に小さな寸法」

の意味を定義した記載が存在しないからといっ

て，特許請求の範囲の記載が明確性の要件を充足

する余地はないということはできない。 

裁判所の判断 

 (ア) 本件発明は，「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間をバランス

リング又は底板との間に余すこと」を発明特定事項の１つとしており，本件明細書（【０００７】【０

００９】【００１０】）には，これによって「胴部の接合部を見えなく」し，「その接合部に洗濯物が

触れないようにできるばかりでなく」「洗濯物が挟まれるようになることなく」「組立性を悪くするこ

ともなく達成できる洗濯の脱水槽を提供する」という効果を奏する発明であることが開示されてい

る。 

したがって，本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」との

構成は，上記効果を達成することのできる技術的意義を有する「隙間」であるということができる。 

 (イ) 原告は，本件明細書における発明の効果に関する記載から本件発明の構成を想定すること

は，解決課題から解決手段を想定することに等しく，解決手段を開示することによって特許を得ると

いう特許法の論理に反すると主張する。 

 しかしながら，発明の技術的意義は，その構成自体だけでなく，作用等も考慮して定められるもの

であるから，発明の技術的意義や特許請求の範囲に記載された発明特定事項を検討する際に，明細書

の発明の詳細な説明に記載された構成だけではなく，発明の目的，課題及び効果を参酌することも当

然に許されるのであって，参酌する範囲を構成に関する記載に限定する合理的理由はない。 

 オ …本件発明の「フィルタ部材の上下の全長」に対して「充分に小さな寸法の隙間」を設ける構

成については，当業者が，①使用者から胴部の接合部を見えなくするという死角を存在させるという

技術的意義，②その接合部に洗濯物が触れないようにするという技術的意義，③各部材の熱膨張率の

相違が存在しても，隙間に洗濯物が挟まれないようにするという技術的意義を有することを前提とし

て，適宜設定可能であるということができるから，当該構成は明確である。 

 …本件発明の特許請求の範囲の記載は，請求項だけでなく，本件明細書の記載を参酌しても明確性

の要件を充足するというべきであるから，本件審決の認定及び判断は相当であって，取り消すべき違

法はない。 
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(24)-7 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 

 

１．書誌的事項 

事件 「抗汗抗原モノクローナル抗体」（査定不服審判） 

平成28年3月2日審決（不服2014-17732） 

出典 審決公報 

出願番号 特願2010-510175号（再公表2009/133951号公報） 

分類 C07K 16/18 

結論 原査定取消 

関連条文 第36条6項2号 

裁判体 田村明照審判長、中島庸子審判官、髙美葉子審判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 特定のハイブリドーマ細胞から生産される抗体またはその抗原結合性断片である。本発明による抗

体を用いて、被検試料中の汗抗原および／または汗抗原に特異的なＩｇＥ抗体を検出することにより、

汗抗原が関連する疾患またはその発症リスクを判定することができる。 

 

（２）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項２】ＦＥＲＭ ＢＰ－１１１１０またはＦＥＲＭ ＢＰ－１１１１１の受託番号のもと寄託

されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。 

 

（３）手続の経緯 

平成26年 5月29日 ： 拒絶査定 

     9月 5日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2014-17732号） 

平成27年11月 9日 ： 当審拒絶理由通知 

平成28年 1月 5日 ： 審判請求人による意見書・手続補正書の提出（上記「特許請求の範囲」を参

照） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

第３．当審の判断 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/02_0203bm.pdf
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 … 

 本願の請求項２には、「ＦＥＲＭ ＢＰ－１１１１０またはＦＥＲＭ ＢＰ－１１１１１の受託番

号のもと寄託されたハイブリドーマから生産される、抗体またはその抗原結合性断片。」と記載され

ており、「抗体」という物の発明について、「ハイブリドーマから生産される」という製造方法が記載

されており、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されていると認められる。 

 

 しかし、最高裁判決（最判平成２７年６月５日 平成２４年（受）第１２０４号、同２６５８号）

によれば、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の

記載が特許法第３６条第６項第２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる

のは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はお

よそ実際的でないという事情（「不可能・非実際的事情」）が存在するときに限られると解するのが相

当である、とされていることから、請求項２に係る発明が上記事情に該当するものであるかについて、

以下検討する。 

 

 まず、請求項２に記載される「ハイブリドーマ」は、発明の詳細な説明の段落【０１２７】や段落

【０１５３】に記載されているように、「汗抗原組成物を免疫することによって得られるリンパ球」

と「ミエローマ細胞」を融合して得られた典型的な「ハイブリドーマ」であるから、特定の「ハイブ

リドーマ」から生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は、唯一つであることが技術常識から当

業者において明らかである（必要であれば、「遺伝子工学キーワードブック」羊土社、１９９６年４

月２５日発行、２９９頁『ハイブリドーマ』の項、「生化学事典（第２版）」東京化学同人、１９９０

年１１月２２日発行、９９３頁『ハイブリドーマ』の項参照。）。 

 そして、請求項２に記載されるハイブリドーマは、「ＦＥＲＭ ＢＰ－１１１１０またはＦＥＲＭ 

ＢＰ－１１１１１の受託番号のもと寄託され」ているから、「ハイブリドーマから生産される、抗体」

は、該受託番号のハイブリドーマを寄託機関よりそれぞれ入手して抗体を生産すれば、請求項２の「抗

体」を得ることができ、使用することができるのである。つまり、請求項２に「抗体」の化学構造（ア

ミノ酸配列など）が記載されていなくても、「ハイブリドーマから生産される、抗体」と特定すれば、

生産される「抗体」（モノクローナル抗体）は唯一つであり、その「抗体」を作り、使用できると認

められる。この点については、審判請求人も平成２８年１月５日付け意見書において「一つのハイブ

リドーマが生産する抗体は一つであり、ハイブリドーマを特定すれば、抗体も一義的に特定されま

す。」と述べている。 

 一方、「ハイブリドーマから生産される、抗体」について、さらにその化学構造を特定しようとす

る場合、「抗体」は低分子化合物ではなく三次元構造を有する高分子量のタンパク質であるから、審

判請求人が平成２８年１月５日付け意見書において主張するように、「抗体」の化学構造を決定する

ためには、時間、手間、さらには費用がかかると考えられる。 

 

 したがって、上述したような技術常識の下、…その「抗体」の化学構造を決定するためだけにその

ような時間、手間、費用をかけることは「非実際的」であるといえ、また、そのために出願時期が遅
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くなることは、先願主義の見地からも「非実際的」であるといえる。しかも、本願に係る発明が属す

るバイオテクノロジー分野は、技術が急速に進歩している国際規模でも競争の激しい分野であり、迅

速に特許出願をすることがきわめて重要であることから、なおさら「非実際的」であるという事情が

存在する。 

 

 そして、上記最高裁判決の補足意見では、「『およそ実際的でない』とは，出願時に当業者において，

どちらかといえば技術的な観点というよりも，およそ特定する作業を行うことが採算的に実際的でな

い時間や費用が掛かり，そのような特定作業を要求することが，技術の急速な進展と国際規模での競

争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。」とされ

ており、上記事情は、この補足意見にいう「およそ実際的でない」事情に該当すると認められる。 

 

 そうすると、請求項２の記載は、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定するこ

とが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情（「不可能・非実際的事情」）が存在すると

き、に該当すると認められ、したがって、請求項２は特許法第３６条第６項第２号にいう「発明が明

確であること」という要件に適合するといえる。 
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(24)-8 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 

 

１．書誌的事項 

事件 「ダウクス属植物の育種方法、およびダウクス属植物」（査定不服審判） 

平成28年6月20日審決（不服2014-10863） 

出典 審決公報 

出願番号 特願2009-163308号（特開2011-015648号公報） 

分類 A01H 1/02 

結論 原査定取消 

関連条文 第36条6項2号 

合議体 田村明照審判長、長井啓子審判官、山崎利直審判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 交配、自殖、選抜を繰り返すことで、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着

色し難いダウクス属植物を得る。 

 

（２）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項４】受託番号ＦＥＲＭ Ｐ－２１８２４で特定されるダウクス属植物と、これとは異なるダ

ウクス属植物である黒田五寸との交配によって得られる、栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、

該露出部分が着色し難いダウクス属植物。 

 

（３）手続の経緯 

平成26年 3月 5日 ： 拒絶査定 

     6月10日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2014-10863号） 

平成27年 9月 3日 ： 当審拒絶理由通知 

平成28年 1月 5日 ： 審判請求人による意見書・手続補正書の提出（上記「特許請求の範囲」を参

照） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

第３ 当審の判断 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0203.pdf#page=1
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 …請求項４について検討する。  

 …請求人は、植物交配種の遺伝子を解析することは膨大な時間と労力を要するうえ、たとえ解析し

たとしても、「栽培中、根部の肩部分が地上に露出しても、該露出部分が着色し難い」という特性に

は複数種類の遺伝子が関与していることが想定され、出願時において該遺伝子を特定することは困難

を極めることであったから、請求項４記載の「ダウクス属植物」をその構造又は特性により直接特定

することには不可能・非実際的事情が存在する旨主張する。 

 上記主張について検討するに、植物の交配育種の技術分野においては、親系統を交配して得た後代

の中から選抜された特定の性質を示す個体をさらに交配し、当該性質を遺伝的に固定するのが常套手

段であるところ、当該性質の基になる遺伝子を特定するには、多数の交配種それぞれの遺伝子を解析

するという、膨大な時間及び労力が必要であると認められる。そのうえ、植物の特性には複数種類の

遺伝子が関与していることが通常であり、本願発明のように、親系統の両方が所定の性質を有してい

ない場合にはなおさら複数遺伝子間の複雑な相互関係が想定され、その解析には大きな困難性が予測

される。よって、請求人が主張する上記事情は、出願時において物の構造を解析することが技術的に

不可能であった場合に該当し、最判平成２７年６月５日 平成２４年（受）第１２０４号および同２

６５８号に判示された「不可能・非実際的事情」が存在すると認められ、請求項４に係る発明は特許

法第３６条第６項第２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえる。 
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(24)-9 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 

 

１．書誌的事項 

事件 「二重瞼形成用テープまたは糸及びその製造方法」（無効審判） 

知財高判平成28年9月20日（平成27年（行ケ）第10242号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-160951号（特開2002-177316号公報） 

分類 A61F 9/00 

結論 棄却 

関連条文 第36条6項2号 

合議体 知財高裁第3部 鶴岡稔彦裁判長、杉浦正樹裁判官、寺田利彦裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、弾性的に伸縮し、あるいは、延伸可能でその延伸後に弾性的な伸縮性を有する細いテ

ープ状部材に粘着剤を塗着し、端部に指先で把持するための把持部を設けることにより構成する二重

瞼形成用テープを提供するものである。両端を把持して引っ張った状態で、瞼におけるひだを形成し

たい位置に押し当て、粘着剤によりテープ状部材をそこに貼り付け、そのまま両端の把持部を離すこ

とにより、引っ張った状態にあるテープ状部材が弾性的に縮むとき、それが瞼にくい込んだ状態にな

って、簡易で容易、安全にきれいな二重瞼のひだが形成される。 

 

（２）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】延伸可能でその延伸後にも弾性的な伸縮性を有する合成樹脂により形成した細いテープ

状部材に，粘着剤を塗着することにより構成した，ことを特徴とする二重瞼形成用テープ。 

 

（３）手続の経緯 

平成14年 2月 8日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成27年 4月 1日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800103号） 

平成27年11月 4日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0203.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/154/086154_hanrei.pdf
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 本件発明１には，「塗着する」なる特定事項が存在するが，本件発明１は「テープ状部材」に「粘

着剤」が「塗着」された状態のものであれば二重瞼を形成し得，「塗着する」という「動作」が二重

瞼の形成に技術的意義を有するものではない。そうすると，本件発明１は「プロダクト・バイ・プロ

セス・クレーム」に当たらない。 

判決 

原告の主張 

 本件発明１に係る「…細いテープ状部材に，粘

着剤を塗着する」との記載は，「塗着する」とい

う動作を伴う経時的な要素を記載しているもの

であるから，プロダクト・バイ・プロセス・クレ

ームに該当するところ，本件発明１については，

｢出願時において当該物をその構造又は特性によ

り直接特定することが不可能であるか，又はおよ

そ実際的でないという事情が存在する｣ことはな

い。そうすると，最高裁判所第二小法廷平成２７

年６月５日判決（民集６９巻４号７００頁）によ

れば，本件発明１は，「発明が明確であること」

との要件に適合しない。 

被告の主張 

物の発明としての本件発明１がプロダクト・バ

イ・プロセス・クレームか否かを判断するに当た

っても，同様に，技術常識とともに本件明細書の

発明の詳細な説明及び図面の記載等を考慮するこ

とによって，本件発明１が実質的に製造方法で特

定されているものか否かを判断するべきであると

ころ，本件発明１における「テープ状部材に粘着

剤を塗着することにより構成した」という特定事

項の意味を素直に理解すれば，当業者にとって，

当該特定事項は本件発明１を実質的に製造方法で

特定するものではなく，「テープ状部材」に「粘

着剤」が「塗着」された状態を特定するものであ

ることは明らかである。 

裁判所の判断 

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（いわゆ

るプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において，当該特許請求の範囲の記載が法３６条

６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該

物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事

情が存在するときに限られると解される（最高裁判所第二小法廷平成２７年６月５日判決・民集６９

巻４号７００頁）ところ，本件発明１に係る上記記載は，これを形式的に見ると，確かに経時的な要

素を記載するものということもでき，プロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当すると見る余地

もないではない。 

しかし，プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは，物

の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，

その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとし

て特許発明の技術的範囲を確定するとするならば，その製造方法が当該物のどのような構造又は特性

を表しているのかが不明であることなどから，第三者の利益が不当に害されることが生じかねないこ

とによるところ，特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載

があるといい得るとしても，当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を

加えて判断すれば一義的に明らかである場合には，上記問題は生じないといってよい。そうすると，

このような場合は，法３６条６項２号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレー
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ムと見る必要はないと思われる。 

ここで，本件明細書の記載を参酌すると，本件明細書には「二重瞼形成用テープは，図２に示すよ

うに，弾性的に伸縮するＸ方向に任意長のシート状部材１１の表裏前面に粘着剤１２を塗着…し，こ

れを多数の切断面Ｌに沿って細片状に切断することにより，極めて容易に製造することができる。」

（甲１の段落【００１３】）という態様，すなわち，粘着剤を塗着した後，細いテープ状部材を形成

する態様を含めて「図１及び図２に示す実施例では，弾性的に伸縮する細いテープ状部材の表裏両面

に粘着剤２を塗着している」（同段落【００１４】）と記載されている。また，本件発明１は，「テ

ープ状部材の形成」と「粘着剤の塗着」の先後関係に関わらず，テープ状部材に粘着剤が塗着された

状態のものであれば二重瞼を形成し得ること，すなわちその作用効果を奏し得ることは明らかであ

る。 

そうすると，本件発明１の「…細いテープ状部材に，粘着剤を塗着する」との記載は，細いテープ

状部材に形成した後に粘着剤を塗着するという経時的要素を表現したものではなく，単にテープ状部

材に粘着剤が塗着された状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎないものと理解

するのが相当であり，物の製造方法の記載には当たらないというべきである。 

したがって，本件発明１は，法３６条６項２号との関係で問題とされるべきプロダクト・バイ・プ

ロセス・クレームには当たらない。 
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(24)-10 

審査基準の

該当箇所 

第II部第2章第3節 

裁判例 

分類 

24:明確性要件について 

キーワード プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 

 

１．書誌的事項 

事件 「旨み成分と栄養成分を保持した無洗米」（無効審判） 

知財高判平成29年12月21日（平成29年（行ケ）第10083号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-093152号（特開2006-271229号公報） 

分類 A23L 1/10 

結論 認容 

関連条文 第36条6項2号 

合議体 知財高裁第4部 髙部眞規子裁判長、山門優裁判官、片瀬亮裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、玄米粒において，⒜表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊

粉細胞層が米粒の表面に露出しており，⒝米粒の５０％以上に「胚芽の表面部

を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており，⒞糊粉細胞層の中の糊粉顆

粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが

分離除去されてなることを特徴とする，旨み成分と栄養成分を保持した無洗米

の発明である。 

 

（２）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明） 

【請求項１】外から順に，表皮（１），果皮（２），種皮（３），糊粉細胞層（４）と，澱粉を含まず食

味上もよくない黄茶色の物質の層により表層部が構成され，該表層部の内側は，前記糊粉細胞層（４）

に接して，一段深層に位置する薄黄色の一層の亜糊粉細胞層（５）と，該亜糊粉細胞層（５）の更に

深層の，純白色の澱粉細胞層（６）により構成された玄米粒において， 

前記玄米粒を構成する糊粉細胞層（４）と亜糊粉細胞層（５）と澱粉細胞層（６）の中で，摩擦式

精米機により搗精され，表層部から糊粉細胞層（４）までが除去された，該一層の，マルトオリゴ糖

類や食物繊維や蛋白質を含有する亜糊粉細胞層（５）が米粒の表面に露出しており，且つ米粒の５０％

以上に『胚芽（７）の表面部を削りとられた胚芽（８）』または『舌触りの良くない胚芽（７）の表層

部や突出部が削り取られた基底部である胚盤（９）』が残っており， 

更に無洗米機（２１）にて，前記糊粉細胞層（４）の細胞壁（４’）が破られ，その中の糊粉顆粒が

【図１】 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0203.pdf#page=1
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/337/087337_hanrei.pdf
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米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみが分離除去されてなることを

特徴とする旨み成分と栄養成分を保持した無洗米。 

 

（３）手続の経緯 

平成23年 3月25日 ： 特許権の設定登録 

平成27年 9月 4日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800173号） 

  被告による訂正請求 

平成29年 3月24日 ： 訂正を認容、請求項1に係る発明について、特許を無効とする旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件発明は，明確ではなく，その特許請求の範囲の記載は，特許法３６条６項２号に規定する要件

（以下「明確性要件」という。）を満たさないから，本件発明に係る特許は無効にすべきである…。 

判決 

原告の主張 

仮に，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の

「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機

（２１）にて」という記載が物の製造方法の記載

であるとする本件審決の認定に誤りがないとし

ても，以下のとおり，本件発明は，明確性要件を

充足する。 

…⑵ …本件発明に係る無洗米は，「胚盤９や

亜糊粉細胞層５には米粒の栄養成分及び旨み成

分を多く含有しているのであるから，これを可及

的に残すと共に，食味にマイナス作用を与える糊

粉細胞層４やそれより表層の物質，いわゆる糠層

成分や，胚芽７の表面部を可能なかぎり除去」

（【００２３】）したもの，すなわち，「むら剥

離を無くすと共に，可能なかぎり高栄養・良食味

の亜糊粉細胞層５と胚盤９か，または，口当たり

の悪い胚芽７の表面部を除去した胚芽８を残る

ように」し，「亜糊粉細胞層５が表面に露出し」

（【００２８】），「亜糊粉細胞層５は除去され

ず，肌ヌカが除去され…全米粒のうち，胚盤９ま

たは表面部が除去された胚芽８が残存した米粒

の合計数が５０％以上を占めている」（【００４

１】）無洗米であると認められる。 

被告の主張 

本件訂正後の特許請求の範囲請求項１は，玄米

粒，搗精処理された精白米，無洗米処理された無

洗米と，明らかに時の経過を伴う製造プロセスを

含んだ記載によって無洗米を特定しており，いわ

ゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームとな

っている。 

また，「無洗米」という物の発明としての権利

取得を希望するのであれば，無洗米機により洗米

処理された後の，「無洗米の現在ある構造（構成）」

のみの記載により，発明を特定しなければならな

いところ，上記請求項においては，無洗米機によ

る洗米プロセスを経た後の，本来最も長く正確に

記載すべき無洗米の構成は，ほとんど記載されて

おらず，無洗米の発明としての特定に失敗してい

る。 

したがって，本件発明は，明確性要件を満たし

ていない。 
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そうすると，本件発明に係る無洗米の構造，特

性が，「一層の亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出

した状態，米粒の５０％以上に『胚芽の表面部を

削りとられた胚芽』又は『舌触りの良くない胚芽

の表層部や突出部が削り取られた基底部である

胚盤』が残った状態，糊粉細胞層の細胞壁が破ら

れ，その中の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状

態で米粒の表面に付着している『肌ヌカ』のみを

分離除去した状態」であることは明確であるか

ら，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載

は，権利範囲についての予測可能性を奪うもので

はなく，第三者の利益が不当に害されるものでも

ない。 

したがって，本件審決が本件発明は明確性要件

を満たさないと判断したことは，誤りである。 

裁判所の判断 

２ 取消事由（明確性要件に係る判断の誤り）について 

…⑵ 本件発明について 

…ウ 製造方法の記載の有無 

…特許請求の範囲の記載及び本件明細書の記載によれば，請求項１は全体として，物の発明である「無

洗米」を特定する事項の一部に製造方法が記載されているということができる。 

… 

⑶ 本件発明の明確性 

ア 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合（い

わゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合）において，当該特許請求の範囲の記載が特許

法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時にお

いて当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でない

という事情が存在するときに限られる（最高裁平成２４年（受）第１２０４号同２７年６月５日第二

小法廷判決・民集６９巻４号７００頁参照）。… 

イ 他方，前記最高裁判決が，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法

が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは，

出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実

際的でないという事情が存在するときに限られると判示した趣旨は，特許請求の範囲にその物の製造

方法が記載されている場合の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一

である物として確定されるが，そのような特許請求の範囲の記載は，一般的には，当該製造方法が当

該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり，権利範囲についての予測可能性を奪

う結果となることから，これを無制約に許すのではなく，前記事情が存するときに限って認めるとし
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た点にある。そうすると，特許請求の範囲に物の製造方法が記載されている場合であっても，上記一

般的な場合と異なり，当該製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが，特許請

求の範囲，明細書，図面の記載や技術常識から一義的に明らかな場合には，第三者の利益が不当に害

されることはないから，明確性要件違反には当たらない。 

ウ そこで検討するに，本件訂正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，…本件発明は，玄米粒に

おいて，⒜表層部から糊粉細胞層までが除去され亜糊粉細胞層が米粒の表面に露出しており，⒝米粒

の５０％以上に「胚芽の表面部を削りとられた胚芽」又は「胚盤」が残っており，⒞糊粉細胞層の中

の糊粉顆粒が米肌に粘り付けられた状態で米粒の表面に付着している「肌ヌカ」のみが分離除去され

てなることを特徴とする，旨み成分と栄養成分を保持した無洗米の発明であることが記載されてい

る。 

エ…本件明細書には，…運転条件（搗精の条件）が調整された摩擦式精米装置を適用することによ

って，本件発明に係る無洗米の前段階である，前記ウ⒜⒝の米を製造することが可能であること…型

式（無洗米とする方式）が特定され運転条件が調整された無洗米機を適用することにより，上記無洗

米の前段階である米から，前記ウ⒞の本件発明に係る無洗米を製造することが可能であること…が記

載されている。 

他方，本件明細書には，本件発明に係る無洗米の前段階である前記ウ⒜⒝の米を製造するために摩

擦式精米機により搗精し，かかる米から前記ウ⒞の本件発明に係る無洗米を製造するために無洗米機

を用いるということのほかに，摩擦式精米機により搗精される米が前記ウ⒜⒝以外の構造又は特性を

有することや，かかる米を無洗米機により無洗米としたものが，前記ウ⒞以外の構造又は特性を有す

ることをうかがわせる記載は存在しない。 

オ 以上のような特許請求の範囲及び本件明細書の記載によれば，本件訂正後の特許請求の範囲請

求項１の「摩擦式精米機により搗精され」という記載は，本件発明に係る無洗米の前段階である前記

ウ⒜⒝の構造又は特性を有する精白米を製造する際に摩擦式精米機を用いることを意味するもので

あり，「無洗米機（２１）にて」という記載は，上記精白米から前記ウ⒞の構造又は特性を有する無

洗米を製造する際に無洗米機を用いることを意味するものであって，前記ウ⒜ないし⒞のほかに本件

発明に係る無洗米の構造又は特性を表すものではないと解するのが相当である。そして，本件発明に

係る無洗米とは，…といえる。 

そうすると，請求項１に「摩擦式精米機により搗精され」及び「無洗米機（２１）にて」という製

造方法が記載されているとしても，本件発明に係る無洗米のどのような構造又は特性を表しているの

かは，特許請求の範囲及び本件明細書の記載から一義的に明らかである。よって，請求項１の上記記

載が明確性要件に違反するということはできない。 
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3. 発明該当性及び産業上の利用可能性(特許法第 29条第 1項柱書)に関する審判決例 

  

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

31 「発明該当性」について 

1 
 

知財高判平成18年9月26日 

（平成17年（行ケ）第10698号） 

第III部第1章2. 

2 

 

知財高判平成20年6月24日 

（平成19年（行ケ）第10369号） 

3 

 

知財高判平成24年12月5日 

（平成24年（行ケ）第10134号） 

4 
 

知財高判平成 27年 1月 22日 

（平成 26年（行ケ）第 10101号） 

5 

 

知財高判令和 3年 12月 20日 

（令和 3年（行ケ）第 10052号） 

32 
「産業上の利用可能性」につ

いて 
1 
 

知財高判平成23年4月27日 

（平成22年（行ケ）第10246号） 
第III部第1章3. 

32-1 

「産業上の利用可能性」に関

し、「人間を手術、治療又は

診断する方法」か否かについ

て 

1 
 

知財高判平成25年8月28日 

（平成24年（行ケ）第10400号） 

第III部第1章 

3.1.1及び3.2.1 

 

 

 

 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=9
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(31)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章2. 

裁判例 

分類 

31:「発明該当性」について 

キーワード コンピュータソフトウエア関連発明 

 

１．書誌的事項 

事件 「ポイント管理方法」（査定不服審判） 

知財高判平成18年9月26日（平成17年（行ケ）第10698号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-319884号（特開2002-133241号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、「ポイント収集に手間が係らず、

また応募の費用も少なくてすみ、さらに、キ

ャンペーン実施者のコストも少なくてすみ、

さらに応募者の情報を利用しやすい、ポイン

ト管理技術を提供する」という技術的課題を

解決しようとするものであって、ポイント管

理方法として、 

（ア）ユーザの識別情報とユーザが入力した

記号列とを含む送信情報をネットワークを介

して受信するステップ、 

（イ）上記送信情報を受信したことに対応し

て、上記ユーザの識別情報に基づいて決定さ

れるユーザの、上記記号列に基づいて決定さ

れるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの

累積ポイントに所定ポイントを加算するステップ、の各ステップを実行する。 

 

（２）特許請求の範囲（第1補正前）（請求項11のみ記載）（本願発明）（審決では「請求項11」、判決で

は「旧請求項11」）という） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/566/033566_hanrei.pdf
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【請求項１１】ユーザのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャ

ンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理

する方法において， 

 ユーザの識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するス

テップと， 

 上記送信情報を受信したことに対応して，上記ユーザの識別情報に基づいて決定されるユーザの，

上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して，上記ポイン

トアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップとを有することを特徴

とするポイント管理方法。 

 

（３）手続の経緯 

平成15年4月9日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-5927号）及び手続補正（第1補正） 

平成15年5月8日 ： 手続補正（第2補正） 

平成17年8月2日 ： 第1及び第2補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

※以下で示す「ステップ」は、上記「特許請求の範囲」で下線を引いた2つのステップのことを示す。 

 請求項１１の記載では、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合とコンピュータがポイ

ント管理を行う場合があると認められるので、人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合、

及びコンピュータがポイント管理を行う場合についてそれぞれ検討する。 

（１）人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合 

 …請求項１１には、実質的には、人為的に取り決められたポイント管理の仕方に基づくポイント

管理方法そのものが記載されていると認められる。 

 したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認め

られない。 

（２）コンピュータがポイント管理を行う場合 

 …本願発明は、「ポイント管理方法」であって、ネットワーク、ポイントアカウントデータベース

などのハードウエア資源を用いて実行するところの、…のステップを備える方法発明であるから、

その発明の実施にソフトウエアを必要とするところの、いわゆるソフトウエア関連発明である。 

 そして、こうしたソフトウエアを利用するソフトウエア関連発明が、「自然法則を利用した技術的

思想の創作」であるためには、発明はそもそもが一定の技術的課題の解決手段になっていなければ

ならないことから、ハードウエア資源を利用したソフトウエアによる情報処理によって、所定の技

術的課題を解決できるような特有の構成が具体的に提示されている必要があるというべきである。 

 本願発明は前記のとおりであるから、本願発明において技術的課題の解決手段の根拠となるべき

要部は、…のステップである。 

 …ステップの処理が、ネットワークやポイントアカウントデータベースなどのハードウエア資源
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を利用したソフトウエアによる情報処理によって、どのように実現されるのか、という点に関して

は、何ら具体的に記載されていない。 

 そして、これら…ステップを実質的な要部として含む本願発明は、その技術的課題を解決できる

ような特有の事項を具体的に提示するものではなく、一定の技術的課題の解決手段であるとは到底

いえないから、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である発明に該当するとは認め

られない。 

判決 

原告の主張 

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行

う場合について 

 …本願発明において，人間が直接に「ユーザの

識別情報とユーザが入力した記号列とを含む送

信情報をネットワークを介して受信する」こと

は，考えられない。何らかの受信回路や表示装置

等を利用して，送信情報を受領して，認識する必

要があるが，旧請求項１１にはかかる記載はな

く，人間がそのような受信を行う合理的な根拠が

ない。発明の詳細な説明にも，そのようなことを

裏付ける記載はない。 

(2) コンピュータがポイント管理を行う場合に

ついて 

 当業者がかかるステップを採用して，ポイント

管理方法を実現して，上記の目的・効果を実現で

きることは，明白であるから，本願発明には，発

明一般の成立性があり，さらに，本来発明でない

ものを，単にコンピュータの利用という外観を装

って規定するものでもないので，ソフトウェア関

連発明の具体性も十分である。 

被告の主張 

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を

行う場合について 

 …本願発明は，一部に「アカウントデータベ

ース」及び「ネットワーク」という自然法則を

利用したものを用いてはいるが，技術的意味を

持たないので，全体としては人為的取り決めで

あり，自然法則を利用した技術思想の創作とは，

認められない。 

(2) コンピュータがポイント管理を行う場合

について 

 審決で検討したとおり，旧請求項１１に記載

された「ユーザの識別情報とユーザが入力した

記号列とを含む送信情報をネットワークを介し

て受信するステップ」からも「上記送信情報を

受信したことに対応して，上記ユーザの識別情

報に基づいて決定されるユーザの，上記記号列

に基づいて決定されるポイントキャンペーンの

ポイントアカウントに関して，上記ポイントア

カウントデータベースの累積ポイントに所定ポ

イントを加算するステップ」からも，ソフトウ

エアの情報処理として把握し得る程度の具体的

な処理手順は，把握できない。 

裁判所の判断 

(1) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について 

 …以上の検討結果によると，本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから，本

願発明は，「ネットワーク」，「ポイントアカウントデータベース」という手段を使用するものではあ

るが，全体としてみれば，これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり，ポイント

を管理するための人為的取り決めそのものである。したがって，本願発明は，自然法則を利用した

技術的思想の創作とは，認められない。 
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(2) コンピュータがポイント管理を行う場合について 

 …上記旧請求項１１の記載からは，本願発明の「ポイント管理方法」として，コンピュータを使

ったものが想定されるものの，ソフトウエアがコンピュータに読み込まれることにより，ソフトウ

エアとハードウエア資源とが協働した具体的手段によって，使用目的に応じた情報の演算又は加工

を実現することにより，使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載

はない。 

 …本願発明は，ハードウェア資源としては，「ネットワーク」と「ポイントアカウントデータベー

ス」のみを有するものであり，本願発明のソフトウェアは，これらのハードウェア資源について，

「ポイントアカウントデータベースを参照」し，「ネットワークを介して受信」し，「ポイントアカ

ウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する」ものでしかない。そうすると，旧

請求項１１の各ステップには，ポイントを管理するための処理と，「ネットワーク」及び「ポイント

アカウントデータベース」からなるハードウェア資源とが，どのように協働しているのかが具体的

に記載されていない。したがって，情報処理の流れが存在するとはいえても，ハードウェア資源を

用いて，情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって，本願発明は，審査基準に

照らしても，自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは，認められない。 
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(31)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章2. 

裁判例 

分類 

31:「発明該当性」について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「双方向歯科治療ネットワーク」（査定不服審判） 

知財高判平成20年6月24日（平成19年（行ケ）第10369号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-579144号(特表2002-528832号公報) 

分類 G06F 17/60 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、本多知成裁判官、田中孝一裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

双方向歯科治療方法であり、歯科医師と歯科技工室との間で使用されるシステムである。この方法

は、患者の歯科治療要求を判定し；患者に装着して歯科治療要求を満たすための歯科補綴材のプレパ

ラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定し；通信ネットワークを介して初期治療計画を歯科

技工室に伝送し；必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科医師に伝送する。

システムは、データベース（１６３０）を備えるネットワークサーバ（１６１０）とネットワーク（１

６２０）と少なくとも１台のローカルコンピュータ（１４）とからなる。データベースは、歯科補綴

材の材料、処理方法、およびプレパラートに関する情報を蓄積する。 

 

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】歯科補綴材の材料，処理方法，およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベー

スを備えるネットワークサーバと； 

前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと； 

データベースに蓄積された情報にアクセスし，この情報を人間が読める形式で表示するための１台ま

たは複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと； 

要求される歯科修復を判定する手段と； 

前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とから

なり， 

前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/036511_hanrei.pdf
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前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に

伝送してなる，コンピュータに基づいた歯科治療システム。 

 

（３）手続の経緯 

平成17年 4月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-7446号） 

平成17年 5月26日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年 6月19日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

･･･歯科医師が、その精神活動の一環として、患者からの歯科治療要求を判定したり、初期治療計

画を策定するものであることは社会常識であるから、請求項１の「要求される歯科修復を判定する」、

「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する」の主体

は、歯科医師であるといえる。そうすると、請求項１において、歯科医師が、その精神活動の一環と

して「判定する」こと、「策定する」ことを、それぞれ「手段」と表現したものと認められる。 

･･･ 

請求項１は、当初の「双方向歯科治療方法」から「コンピュータに基づいた歯科治療システム」の

発明に補正され、「判定し」、「策定し」を「判定する手段」、「策定する手段」に補正しているが、「判

定する手段」、「策定する手段」に関して、上述のとおりその発明の特定事項として、歯科医師が主体

の精神活動に基づく判定、策定することを、上記「手段」と表現したものであるから、請求項１に係

る発明全体をみても、自然法則を利用した技術的創作とすることはできない 

判決 

原告の主張 

 ･･･本願発明１の特徴は，歯科治療室と歯科技

工室との間での初期治療計画を，ネットワークサ

ーバ，通信ネットワーク，１つ以上のコンピュー

タを使用して生成し，伝送することにより最終治

療計画を生成し実施することを可能にするシス

テムにある。本願発明についての国際公開パンフ

レットに基づいて再訳した甲１２の【０００１】

に記載されるように，具体的には，歯科医師側の

コンピュータと修復技工室側のコンピュータが

１つ又は複数の歯及び支台歯（プレパラート）の

カラー画像を分析することを可能にし，特定の治

療又は美容処置において置換される歯に精密に

適合するよう義歯又は義歯冠を適宜に設計する

ことを可能にしたコンピュータベースの対話型

被告の主張 

･･･「・・・し」という方法的記載に代えて，単に

「手段」なる文言が附加されれば，機械的に，そ

の主体は人ではなく機械であると解されるもので

はない。「Ａ手段」の主体が人か機械かは，「Ａ」

の文言を解釈した上で，技術常識や社会常識，発

明の詳細な説明にＡ手段についての定義があるか

などを踏まえて実質的に理解されるべきものであ

る。「要求される歯科修復を判定する」や「前記歯

科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規

準を含む初期治療計画を策定する」との記載内容

では，歯科治療における業務内容が記載されてい

るにすぎず，機械（コンピュータ）が行う処理と

理解されるような技術的内容を何ら有していな

い。 
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システムに関するものである。 

･･･請求項１に記載される「判定する手段」，「策

定する手段」につき，審決が「歯科医師が主体の

精神活動に基づく判定，策定する」ことと定義す

るのは，本願発明１の目的からすると全く逆の意

味となり，矛盾が生ずる。本願発明１の目的から

すると，従来非常に困難であった歯科医師の精神

活動に基づく適切な材料あるいは方式を選択す

る作業をできるだけ少なくするための発明であ

るため，歯科医師の精神活動的な行為そのものが

主体とする手段をシステムとして含まないこと

は明らかである。 

したがって，記載内容から，「人間の精神活動で

はなく，機械が行っている処理である」とは到底

いえない。 

 

裁判所の判断 

･･･初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり，そのデジタル画像に基づいて歯の治療

に使用される材料，処理方法，加工デザイン等が選択され，その選択に必要なデータはデータベース

に蓄積されており，策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信さ

れるものと理解することができる。そして，画像の取得，選択，材料等の選択には歯科医師の行為が

必要になると考えられるが，これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行う

ものと理解できる。 

･･･本願発明は，スキャナを備え，歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し，デー

タベースに蓄積されている仕様と比較することによって，治療計画の修正が必要かどうかが確認でき

るものであることが理解できる。もっとも，実際の確認の作業は，人が行うものと考えられる。 

カ 以上によれば，請求項１に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修

復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には，人の行為

により実現される要素が含まれ，また，本願発明１を実施するためには，評価，判断等の精神活動も

必要となるものと考えられるものの，明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らす

と，本願発明１は，精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く，全体としてみると，むしろ，

「データベースを備えるネットワークサーバ」，「通信ネットワーク」，「歯科治療室に設置されたコン

ピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え，コンピュータに基づいて機能する，歯科

治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。 

キ したがって，本願発明１は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということ

ができ，本願発明１が特許法２条１項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認す

ることができない。 
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(31)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章2. 

裁判例 

分類 

31:「発明該当性」について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「省エネ行動シート」（査定不服審判） 

知財高判平成24年12月5日（平成24年（行ケ）第10134号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2181号127頁、判例タイムズ1392号267頁 

出願番号 特願2010-82481号（特開2011-136547号公報） 

分類 B42D 15/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明の「省エネ行動シート（１００）」

は、場所名と、単位時間当たりの電力量と

を表した場所軸（１０１）と、時間を表す

時間軸（１０２）と、取るべき省エネ行動

を場所軸と時間軸によって特定される一定

領域に示すための省エネ行動配置領域（１

０３）と、からなり、省エネ行動配置領域

（１０３）に省エネ行動識別領域（１０４）を設け、省エネ行動識別領域（１０４）に示される省エ

ネ行動を取ることで節約できる概略電力量を示すことにより、省エネ行動を取るべき時間と場所を一

見して把握することができ、かつ、各省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量を把握すること

ができる。 

 

（２）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその各場所にて節約可能な単位時間当たりの

電力量とを表した第一場所軸と、時刻を目盛に入れた時間を表す第一時間軸と、取るべき省エネ行動

を第一場所軸と第一時間軸によって特定される一定領域に示すための第一省エネ行動配置領域と、か

らなり、第一省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所

軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第一時間軸の軸方向の長さとする第一省エネ行動識別領域を

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/840/082840_hanrei.pdf
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さらに有し、該当する第一省エネ行動識別領域に示される省エネ行動と、その省エネ行動によって節

約できる概略電力量（省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間

との積算値である面積によって把握可能な電力量）を示す省エネ行動シート。 

 

（３）手続の経緯 

平成22年10月27日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-24151号） 

平成24年2月7日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年3月6日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …本願発明の創造的特徴は、第一場所軸が「建物内の複数の場所名と、軸方向の長さでその場所に

て節約可能な単位時間当たりの電力量を表す場所軸」であること、及び第一省エネ行動識別領域が「省

エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第一場所軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間

を第一時間軸の軸方向の長さとする」ものであること、即ち、図における軸、領域が表す内容、及び

領域に示される情報の内容そのものに創造的特徴を有するものであって、該情報の提示に技術的特徴

を見いだすことができず、自然法則を利用した技術的思想の創作ということができない。 

 本願発明は、見る者において、見やすい、理解しやすいというような一応の効果を生ずるものと認

められるが、本願発明の軸や領域の平面的な構成は、…ごく一般的な平面的な構成にすぎず、本願発

明の創造的特徴は、軸、領域が表す内容、及び領域に示される情報の内容そのものであるといわざる

を得ない。 

 …本願発明は、…第２条第１項にいう「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない… 

判決 

原告の主張 

 …本願発明の第一場所軸，第一省エネ行動識別

領域は，課題を解決するために技術的に用いられ

る「提示」手段，すなわち本願発明の構成要件で

ある。そして，当該構成要件並びにこれらの組合

せに技術的思想が存在するのであるから，本願発

明は「発明」として特許されてしかるべきである。 

 当該各構成の下では，…どの場所におけるどの

省エネ行動を優先的に行えば最適な省エネ効果

を実現できるかを瞬時に把握することも可能と

なる。これらの視覚的効果が，いずれも，「電力

量」「場所」といった情報の内容自体ではなく，

「第一場所軸」「第一省エネ行動識別領域」とい

った構成をとる情報の提示方法によってもたら

被告の主張 

 …本願発明の「軸」や「領域」は，図表のレイ

アウトを決める表現上の構成にすぎないものであ

り，特定の物と結びつけられてなる，自然法則を

利用した技術的な構成ではない。また，本願発明

の視覚的効果は，図表の表現を創意工夫したこと

による表現上の効果にとどまるものであるから，

本願発明の「軸」や「領域」は，特定の物を別の

状態に変える作用を奏する，自然法則を利用した

技術的な構成ではない。 

さらに，本願発明の創造的特徴は，表の第一軸

及び第二軸等に取る情報の内容並びに表に描く情

報の内容にあること，すなわち，図表としてのレ

イアウトの取決めにあることが理解できる。 
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されたことは明らかであって，このような情報の

提示にこそ…技術的特徴が認められる。 

…本願発明は，平面的な構成（技術的構造）に

より，これを見る者において必ず一定の効果（見

やすい，理解しやすいというような効果）を生ず

る以上，自然法則の利用に該当する…。 

 本願発明は，その情報の提示の仕方にこそ技術

的特徴があり，当該特徴により，見る者に対して

「見やすい，理解しやすい」という効果をもたら

すものである。したがって，本願発明は，特許法

２条１項にいう「自然法則を利用した技術的思想

の創作」に該当し，ひいては同法２９条１項柱書

に規定する「発明」に該当する。 

 また，本願発明は，提示される情報である電力

量の内容が「…節約できる」概略電力量であり，

その図示された大きさから量を一見して把握する

ことが可能となる効果を奏するものであるが，…

一見して把握可能とすることは，図表が当然備え

る機能にすぎないから，結局，本願発明の特徴は，

提示される電力量の内容が「…節約できる」概略

電力量である点に帰着する。 

 以上のとおり，原告が主張する情報を記録し提

示する手段は，自然法則を利用した技術が関与し

ない，単なる図表のレイアウトの取決めにすぎな

いものである。 

 …本願発明の省エネ行動シートは，…情報を原

告が決めたレイアウトに従って単に図表として提

示するにすぎないものであるから，「自然法則を利

用した技術的思想」に該当せず… 

裁判所の判断 

 特許法２条１項は，発明について，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を

いうと規定するところ，人は，自由に行動し，自己決定することができる存在である以上，人の特定

の精神活動，意思決定，行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても，人の

特定の精神活動，意思決定や行動態様等自体は，直ちには自然法則の利用とはいえない。 

 したがって，ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が，いかに，具体的であり有益かつ有用

なものであったとしても，その課題解決に当たって，専ら，人間の精神的活動を介在させた原理や法

則，社会科学上の原理や法則，人為的な取り決めや，数学上の公式等を利用したものであり，自然法

則を利用した部分が全く含まれない場合には，そのような技術的思想の創作は，同項所定の「発明」

には該当しない。 

…構成は，「省エネ行動シート」という図表のレイアウトについて，軸（「第一場所軸」と「第一時

間軸」）と，これらの軸によって特定される領域（「第一省エネ行動配置領域」と「第一省エネ行動識

別領域」）のそれぞれに名称を付し，意味付けすることによって特定するものであるから，各「軸」

及び各「領域」の名称及び意味，という提示される情報の内容に特徴を有するものである。 

 そして，図表の各「軸」，及び軸によって特定される「領域」に，それぞれ「第一場所軸」，「第一

時間軸」，「第一省エネ行動配置領域」及び「第一省エネ行動識別領域」という名称及び意味を付して

提示すること自体は，直接的には自然法則を利用するものではなく，本願発明の「省エネ行動シート」

を提示された人間が，領域の大きさを認識・把握し，…意味を理解することを可能とするもの… 

 また，本願発明の「省エネ行動シート」は，人間に提示するものであり，何らかの装置に読み取ら

せることなどを予定しているものではない。そして，人間に提示するための手段として，紙などの媒

体に記録したり，ディスプレイ画面に表示したりする態様などについて，何らかの技術的な特定をす
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るものではないから，一般的な図表を記録・表示することを超えた技術的特徴が存するとはいえない。 
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(31)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章2. 

裁判例 

分類 

31:「発明該当性」について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「暗記学習用教材、及びその製造方法」（査定不服審判） 

知財高判平成27年1月22日（平成26年（行ケ）第10101号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2012-277387号（特開2016-104514号公報） 

分類 G09B 3/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第1部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、柵木澄子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】 簡素で取扱い性に優れながら、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行う

ことができる暗記学習用教材、及びその製造方法を提供する。 

【解決手段】 本発明の暗記学習用教材は、原文文字列の一部を伏字とすることにより作成された暗

記学習用虫食い文字列２Ａが表示された暗記学習用教材であって、暗記学習用虫食い文字列２Ａは、

原文文字列を対象として作成され、第１の伏字部分１２Ａが設けられた第１の虫食い文字列１０Ａと、

原文文字列を対象として第１の虫食い文字列１０Ａとは別に作成され、第１の伏字部分１２Ａが設け

られた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第２の伏字部分２２Ａが設けられた第２の虫食い文字列

２０Ａとを含む。 

 

（２）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】原文文字列の一部を伏字とすることにより作成された暗記学習用虫食い文字列が表示さ

れた暗記学習用教材であって，前記暗記学習用虫食い文字列は， 

前記原文文字列を対象として作成され，第１の伏字部分が設けられた第１の虫食い文字列と， 

前記原文文字列を対象として前記第１の虫食い文字列とは別に作成され，第１の伏字部分が設けられ

た箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第２の伏字部分が設けられた第２の虫食い文字列と，を含み， 

前記原文文字列は，この特許出願の出願日において施行されている日本国の著作権法（昭和４５年５

月６日法律第４８号）第１３条各号のいずれかに該当する著作物の一部又は全部を含むものである， 

暗記学習用教材。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/798/084798_hanrei.pdf
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（３）手続の経緯 

平成25年12月13日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2013-25925号） 

平成26年 3月11日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

本願発明は「教材」という物品に関するものであるが、その創作的特徴部分は、暗記学習に供する

文字列の内容そのものにあるということができる。 

･･･暗記学習に供する文字列の内容をどのように表現し、暗記学習に適したものとするかは、人間

の精神活動そのものに向けられたものというべきであって、それ自体は何ら自然法則を利用したもの

ではないから、本願発明を、自然法則を利用した技術的思想であるということはできない。  

判決 

原告の主張 

 ･･･本願発明は，暗記学習に供する文字列の内

容そのものにのみ特徴があるのではなく，文字列

の内容と従来技術にも存在する部分との協働関

係が成立しているところに，その創作的特徴があ

る･･･ 

本願発明は，情報の加工過程において自然法則

に基づいた技術が利用されており，二つの虫食い

文字列の互いに異なる位置を伏字として相補的

に設問及び解答を提供し合うという技術的思想

が，概念の状態にとどまっているのではなく「教

材」として具現化されているのであるから，「自

然法則を利用した」，「技術的思想の創作」，「高度

のもの」という「発明」の３要件（特許法２条１

項）を満たし，特許法２９条１項柱書きに規定さ

れている「産業上利用することができる発明」に

該当するものであることは明らかである。 

被告の主張 

「技術的思想」とは，一定の課題を解決するため

の具体的な手段を提示する思想と解されるとした

のであって，「自然法則を利用した」及び「技術的

思想の創作」の要件を混同したものではない。 

また，「自然法則」は，自然事象の間に成り立つ

反復可能で一般的な必然的関係，「自然」の領域（自

然界）において経験によって見出される法則を意

味すると解され，「人間の精神的活動を介在させた

原理や法則」や，「社会科学上の原理や法則」，「人

為的な取り決め」が，この「自然法則」を利用し

たものとはいえないことは明らかである。 

･･･ 

第１の虫食い文字列をまず見て第１の伏字部分

を学習し，その後，第２の虫食い文字列を見て第

１の伏字部分の正解を確認した上で，第２の伏字

部分を学習するという，人が予め定めた学習手順

に沿って学習できるように，第１の虫食い文字列

と第２の虫食い文字列を構成したものであって，

この文字列の構成は人為的な取り決めにより成さ

れたものであり，また，本願発明の作用効果も，

同じ文章の異なる箇所に設けた伏字部分を見比べ

て学習することによって記憶を促すという，専ら

人間の精神活動に基づくものである。 
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裁判所の判断 

･･･請求項に記載された特許を受けようとする発明が特許法２条１項に規定する「発明」といえる

か否かは，前提とする技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導

かれる効果等の技術的意義に照らし，全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作に該当す

るか否かによって判断すべきものである。 

そして，「発明」は，上記のとおり，「自然法則を利用した」技術的思想の創作であるから，単なる

人の精神活動，抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体は，自然界の現象や秩序について成立して

いる科学的法則とはいえず，また，科学的法則を利用するものでもないから，「自然法則を利用した」

技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。 

したがって，請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されてい

るとしても，前記のとおり全体として考察した結果，その発明の本質が，人の精神活動，抽象的な概

念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には，「発明」に該当するとはいえない。 

･･･ 

（ア）本願発明の技術的課題 

･･･本願発明は，従来の暗記学習用教材に存する上記問題の解決を課題として，簡素で取扱性に優れ

ながら，文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができる暗記学習用教材を提

供することを目的とする。 

（イ）課題を解決するための技術的手段の構成 

･･･本願発明は，暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態（上記

①）及び暗記学習の対象となる文字列自体（上記②）を，その課題を解決するための技術的手段の構

成とするものであると認められる。 

（ウ）採用した技術的手段の構成から導かれる効果 

本願発明によれば，簡素で取扱性に優れながら，文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率

よく行うことができる暗記学習用教材を提供することができるという効果を奏する。 

･･･ 

 以上によれば、本願発明は，暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表

示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし，これに

より，文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏すると

するものであるから，本願発明の技術的意義は，暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき

事項の暗記学習の方法そのものにあるとえる。 

･･･ 

 本願発明の技術的課題，その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構成から導かれる効

果等の技術的意義を総合して検討すれば，本願発明は，暗記学習用教材という媒体に表示される暗記

学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術

的手段の構成とし，これにより，文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことがで

きるという効果を奏するとするものである。そうすると，本願発明の技術的意義は，暗記学習用教材

という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえるから，本願発明の
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本質は，専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められる。 

したがって，本願発明は，その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり，自

然界の現象や秩序について成立している科学的法則，あるいは，これを利用するものではないから，

全体として「自然法則を利用した」技術的思想の創作には該当しない。 
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(31)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章2. 

裁判例 

分類 

31:「発明該当性」について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「カット手法を分析する方法」（査定不服審判） 

知財高判令和3年12月20日（令和3年（行ケ）第10052号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2019-160189号（特開2021-037083号公報） 

分類 A45D 44/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第4部 菅野雅之 裁判長、中村恭裁判官、岡山忠広裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】 本発明は、分析対象者のヘアスタイルの正面写真、側面写真および背面写真を分析し、当該

分析対象者に使用されているカット手法を分析する方法を提供することを目的とする。 

【解決手段】 本発明は、分析対象者の写真、画像、イラスト、デッサンから、正面、側面および背面

から観た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定するステップ、次いで、分析対

象セクションを複数のセクションの中から選択するステップ、次いで、前記選択したセクションに対

して、前記推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき、セクションに

適した少なくとも１つの分析項目の分析を行うステップ、次いで、前記分析項目の分析結果とカット

手法に関する情報と紐づけすることで、前記選択されたセクションに対して採用されているカット手

法を分析する方法とすることで課題を解決した。 

 

（２）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願補正発明） 

【請求項１】 

分析対象者の写真，画像，イラストまたはデッサンから，正面，側面および背面から観た自然乾燥

状態のナチュラルストレートのヘアスタイルを推定する第１のステップ， 

次いで，分析対象セクションを複数のセクションの中から選択する第２のステップ， 

次いで，第２のステップで選択したセクションに対して，第１のステップで推定した自然乾燥状態

のナチュラルストレートのヘアスタイルに基づき 

Ａ アウトラインの形成または表情分析 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=1
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/090806_hanrei.pdf
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Ｂ カットライン分析 

Ｃ ボリューム位置またはボリュームライン分析 

Ｄ シルエット形状または表情分析 

Ｅ パート（分け目）の位置または有無分析 

Ｆ セクションの幅または形状分析 

Ｇ フェイスラインとセクション間の継がり方またはセクション間の継がり方分析 

の中から，前記選択されたセクションに適した少なくとも１つの分析項目の分析を行い，分析結果を

得る第３のステップ， 

次いで，前記分析結果から，前記カット手法に関する情報を導出する第４のステップによる，前記

選択されたセクションに対して採用されているカット手法分析方法。 

 

（３）手続の経緯 

令和2年9月15日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2020-12930号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

令和3年2月25日 ： 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1) ア：第１のステップについて 

 …したがって，本願補正発明の「第１のステップ」は，分析者が，「分析対象者の正面，側面およ

び背面の写真，画像，イラストまたはデッサン」を自分の目で見て，「正面，側面および背面から観

た自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイル」を自分の頭で推定することを特定したもの

であって，人間の視覚による認識及び認識結果からの推定であり，人間の精神活動そのものであるか

ら，自然法則を利用したものではない。 

イ：第２のステップについて 

 …第２のステップは，分析者が，分析対象者の推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートの

ヘアスタイルに基づいて，分析対象者のヘアスタイルの単純さ，複雑さ等によって，セクション分け

を行い，カット手法を分析する対象となる頭部の領域を選択するものであるから，分析者である人間

の精神活動そのものであって，自然法則を利用したものではない。 

ウ：第３のステップについて 

 …第３のステップは，分析者が，第１のステップで推定した自然乾燥状態のナチュラルストレート

のヘアスタイルを，第２のステップで選択されたセクションについて，当該セクションに適した分析

項目により，類型に分類することであり，分析者である人間の精神活動そのものであって，自然法則

を利用したものではない。 

エ：第４のステップについて 

 …そうすると，第４のステップは，分析者が，第３のステップにおいて分類された類型にしたがっ

て，どのようなカット手法が採用されていたのかを推定するという，分析者である人間の精神活動そ
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のものであって，自然法則を利用したものではない。 

(2) 以上のとおり，第１ステップないし第４ステップの各ステップは，いずれも人間の精神活動その

ものであるから，第１ステップないし第４ステップからなる本願補正発明の「カット手法を分析する

方法」は，人間の精神活動そのものであり，自然法則を利用したものではない。 

判決 

原告の主張 

…第１のステップは，これに続く第２のステッ

プ以降の分析の妨げとなるノイズ（カール，ウェ

ーブ等）をなくすことを目的するものであり，こ

うした「ノイズをなくす」ことは純粋に自然科学

的な目的であって，そのために行う自然乾燥ヘア

スタイルの推定は，頭頂点等の生物学的な特徴を

利用し，毛髪に付けられた物理的なウェーブやカ

ールを元に戻すという物理的な処理であり，人が

行っているとしても自然法則を利用しているこ

とは明らかである。 

…また，本願明細書には，ＡＩ化（完全機械化）

できる発明も記載されている（【０１２７】，【０

１２８】）から，第１のステップを人が行うこと

を前提として判断すること自体誤りがある。 

 …第２のステップないし第４のステップで得

られた分析結果は，カットマネキンを使って分析

結果どおりのカットを行うという物理的な検証

をもって正しいか否かを確かめることができる。

こうした物理的な検証ができることは，自然法則

を利用しているからにほかならない。 

 このように，第２のステップないし第４のステ

ップは，物理的な結果（自然乾燥ヘアスタイル）

とその結果をもたらした物理的な手段（カット手

法）という対応関係を利用するものであり，人が

行うか否かにかかわらず，本願補正発明は，自然

法則を利用したものであるということができる。 

 

被告の主張 

…本願補正発明における自然乾燥ヘアスタイル

の推定は，「パーマネントがかかっている写真にお

いては，撮影された髪型そのものを分析するので

はなく，パーマネントが解けて自然乾燥状態のナ

チュラルストレートとなったヘアスタイルを分析

者が推定して，分析を開始する」（【００２６】）と

記載されているように，人である分析者が自らの

頭の中で行うことが想定されているから，第１の

ステップは，自然法則に関する知識を利用してい

たとしても，人の精神活動そのものである。 

 …本願補正発明の「第１のステップ」は，分析

者が，「分析対象者の正面，側面および背面の写真，

画像，イラストまたはデッサン」を自分の目で見

て，「正面，側面および背面から観た自然乾燥状態

のナチュラルストレートのヘアスタイル」を自分

の頭で推定することを特定したものであって，人

間の視覚による認識及び認識結果からの推定であ

り，人間の精神活動そのものであるから，自然法

則を利用したものではないと本件審決が判断した

とおりであり，その判断に誤りはない。 

 …第１のステップが自然法則を利用したもので

はないのと同様に，第２のステップないし第４の

ステップも人が自身の頭の中で思考することのみ

によって行うものである。仮に，その思考過程に

おいて自然乾燥ヘアスタイルとカット手法との対

応関係という知識を利用していたとしても，人の

頭の中で完結している以上，人の精神活動そのも

のであって，自然法則を利用したものとはいえな

い。第２のステップないし第４のステップのそれ

ぞれのステップがいずれも自然法則を利用したも

のとはいえない以上，第２のステップないし第４
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のステップを総合的に判断しても，これらが自然

法則を利用したものとはいえず，これと同旨の本

件審決の判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

…本願補正発明は，こうした第１のステップないし第４のステップを順次経ることにより，特定の

セクションに採用されているカット手法を分析する方法であり，本願補正発明の発明特定事項には，

分析の主体が特定されていないことから，人がこうした分析を行うことは排除されていない。ちなみ

に，本願明細書の実施例１（【００２６】ないし【０１２０】）には，「自然乾燥状態のナチュラルス

トレートとなったヘアスタイルを分析者が推定して，分析を開始する。美容に携わる者であれば，パ

ーマネントがかかっている写真からでも自然乾燥状態のナチュラルストレートのヘアスタイルとな

ったときのシルエット線のおおよその位置を容易に推定できる。なお，実施例の以下の分析は，特に

断りがなくとも，分析者により推定された自然乾燥状態のナチュラルストレートとなったヘアスタイ

ルを用いて行われる。」（【００２６】）との記載があり，人がこうした分析を行うことが想定されてい

るといえる。 

…本願補正発明にはこうした推定の手段に関する特定がないことからすると，分析者の毛髪の知識

や経験から分析対象者の写真等を見て自然乾燥ヘアスタイルを推定することになるといえる。 

 そうすると，本願補正発明には，人である分析者が，分析対象者の正面，側面及び背面の写真を見

て，分析者の毛髪の知識や経験を踏まえて，自然乾燥ヘアスタイルを分析者の頭の中で推定すること

を発明特定事項に含むものであり，こうした推定を含む第１のステップは，仮に，分析者の頭の中で

行う分析の過程で利用する毛髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても，分析者の頭の中で

完結するステップである以上，分析者の精神的活動そのものであって，自然法則を利用したものであ

るとはいえない。 

…以上によれば，本願補正発明の第１のステップないし第４のステップは，全体として考察すると，

分析者が，頭髪の知識等を利用して自然乾燥ヘアスタイルを推定し（第１のステップ），分析の対象

となる頭部の領域を選択し（第２のステップ），セクションに適した分類項目の中から分析者が推定

した分析対象者のヘアスタイルを分類し（第３のステップ），この分類に対応するカット手法の分析

を導出する（第４のステップ）ことを，頭の中ですべて行うことが含まれるものである以上，仮に，

分析者が頭の中で行う分析の過程で利用する頭髪の知識や経験に自然法則が含まれているとしても，

専ら人の精神的活動によって前記１(1)で認定した課題の解決することを発明特定事項に含むもので

あって，「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとはいえないから，特許法２条１項に規定

する「発明」に該当するものとはいえない。 
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(32)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章3. 

裁判例 

分類 

32:「産業上の利用可能性」について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「米糠を基質とした麹培養方法」（無効審判） 

知財高判平成23年4月27日（平成22年（行ケ）第10246号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-104618号（特開2004-267178号公報） 

分類 C12N 1/14 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、武宮英子裁判官、齊木教朗裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、米糠の粉末に，水分を加え

粒子状に加工する第一の工程（８）と、該

粒子状にした米糠に蒸気をあて蒸す第二の

工程（１０）と、該蒸した米糠に種麹を接

種し、むろに於いて培養する第三の工程（１

６）と、該培養された麹と該培養中に産出

された酵素とを含む玄米麹を乾燥する第四の工程（１８）とからなる米糠を基質とした麹培養方法であ

る。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

【００１７】 

これを粉砕工程（２０）で適度な粉末に粉砕して、玄米麹が完成する。以上本発明による米糠を基質

とした麹培養方法と、その方法によって作った玄米麹について説明を行って来た。粉体としての米糠

を基質にして、そのまま麹菌を働かせようと思っても、混入する水分量や、麹菌の投入量の調整がむ

つかしい。麹菌は、好気菌であるからといって送風して酸素を供給し、乾燥してしまえば、菌自体が

働きを弱めることになる。そうした問題を粒状にすることにより、保水性と、流通性を良くし、それ

を基本に説明して来たような工夫をしたのが本発明による培養方法である。ここで示したものはあく

まで１実施例であり、本願発明は、特許請求の範囲に示した内容で、発明を具現化するものであり、

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/081285_hanrei.pdf
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実施例のみに掴われるものではない。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】米糠の粉末に，水分を加え粒子状に加工する第一の工程と，該粒子状にした米糠に蒸気を

あて蒸す第二の工程と，該蒸した米糠に種麹を接種し，むろに於いて培養する第三の工程と，該培養さ

れた麹と該培養中に産出された酵素とを含む玄米麹を乾燥する第四の工程とからなる米糠を基質とし

た麹培養方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年5月15日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年9月10日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2009-800195号） 

平成22年6月28日 ： 「…本件審判の請求は成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …「玄米麹」は玄米全体ではなく，その一部である米糠を基質として培養したものを意味するので

あるから，「米糠」を発酵させることにより産出できるもので，本件発明１が，自然法則に反する内

容を含んでいることにならない。したがって，本件発明１は，特許法第２９条柱書に規定する要件を

満たしているものである。 

原告の主張 

 「玄米麹」は，「胚乳」部分に大量の麹菌が培

養され，酵素が豊富で発酵に適しているが，「胚

乳」のない「米糠」では酵素量が少なく，「発酵

に使用する麹」の意味がないため，通常の麹業者

は「米糠麹」と「玄米麹」とは明確に区別してい

る。「米糠粉末で玄米麹ができる」とする本件発

明１は，実際には米糠粉末から真実の玄米麹はで

きないものであって，産業上利用することができ

る発明に該当しない… 

被告の主張 

 本件明細書の段落【００１７】において，本件

各発明は，米糠を麹菌で培養した物を玄米麹と位

置づけているから，原告の主張は前提を誤ったも

のである。 

裁判所の判断 

 特許法２９条１項柱書にいう「産業上利用することができる発明」とは，広く工業，農業，商業，

鉱業等を包含する「産業」上利用可能な発明であることを明らかにし，学術的，実験的にのみ利用す

ることができるような発明などは除く趣旨の規定である。米糠粉末から真実の玄米麹ができるかどう

かは，上記の意味における「産業上利用することができる発明」の該当性の有無の判断を左右するも

のではないから，原告の主張は，その主張自体失当である。 
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(32-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第1章3.1.1及び3.2.1 

裁判例 

分類 

32-1:「産業上の利用可能性」に関し、「人間を手術、治療又は診断する方法」か否か

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「筋力トレーニング方法」（無効審判） 

知財高判平成25年8月28日（平成24年（行ケ）第10400号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-313949号（特開平7-144027号公報） 

分類 A63B 21/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項柱書 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してや

ることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉

の損傷がより少なくて済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供する

ものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「…本件発明の推測されるメカニズムとして，筋肉増強は，疲労の回復過程での超回復によりなさ

れるところ，筋肉の疲労はエネルギー源や酸素の供給，乳酸の処理に大きく関係しており，これらは

筋肉への血行に大きく左右されており，特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具

により適度に阻害してやることにより，疲労を効率的に発生させて，目的筋肉をより特定的に増強で

きることが，説明，開示されている。（【０００８】，【０００９】）」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された事項 

 「本件発明が，筋力の減退を伴う各種疾病の治療方法として用いられており（…），被告やその関係

者が本件発明を治療方法あるいは医業類似行為にも用いることが可能であることを積極的に喧伝して

いたこと（…）が認められる。」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0100bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/083507_hanrei.pdf
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【請求項１】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周

の長さを減少させ，筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ，もって筋肉を増大させる

筋肉トレーニング方法であって，筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が，筋肉に流れる

血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。  

 

（５）手続の経緯 

平成23年12月7日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号） 

平成24年5月7日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月17日 ： 上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

イ 本件発明は，医療行為方法，業として利用できない発明，実際上明らかに実施できない発明のい

ずれにも該当しないから，特許法２９条１項柱書にいう「産業上利用することができる発明」に該当

する。 

判決 

原告の主張 

 イ 医療行為方法について 

 本件発明は，筋肉加圧トレーニング運動療法に

も使用可能であって，医療目的で使用することが

予定され，期待されていた。被告は，本件発明の

出願前から，筋肉加圧トレーニングに関連した医

療行為を行っている。 

 審決は，本件発明が医療行為方法には該当しな

いとした点で誤りがある。 

被告の主張 

 イ 医療行為方法に対して 

 本件明細書には，医療に関する事項については

何ら記載されていないし，本件発明がリハビリに

使用されることは，その出願時において想定され

ておらず，出願後に研究が進められた結果発見さ

れたものにすぎない。加圧トレーニングの臨床応

用例が紹介されているとしても，本件発明は「筋

力トレーニング」に関するものであり，医療行為

方法を含むものではない。 

裁判所の判断 

 (1) 産業上利用可能性について 

 …本件発明は，いわゆるフィットネス，スポーツジム等の筋力トレーニングに関連する産業におい

て利用できる技術を開示しているといえる。そして，本件明細書中には，本件発明を医療方法として

用いることができることについては何ら言及されていないことを考慮すれば，本件発明が，「産業上

利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する理由はない。 

 (2) 医療行為方法について 

 ･･･しかし，本件発明が治療方法あるいは医業類似行為に用いることが可能であったとしても，本

件発明が「産業上利用することができる発明」（特許法２９条１項柱書）であることを否定する根拠

にはならない。 
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4. 新規性・進歩性(特許法第 29条第 1項及び第 2項)に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

41 新規性の有無について 

1 知財高判平成17年6月30日 

（平成17年（行ケ）第10280号） 
第III部第2章第1節 

2 知財高判平成25年7月24日 

（平成24年（行ケ）第10207号） 

42 

主引用発明に副引用発明を

適用する動機付けがあるか

否かについて 

1 知財高判平成17年5月24日 

（平成17年（行ケ）第10287号） 

第III部第2章第2節

3.1.1 

2 知財高判平成18年10月11日 

（平成17年（行ケ）第10717号） 

3 知財高判平成22年3月24日 

（平成21年（行ケ）第10185号） 

4 知財高判平成22年7月21日 

（平成22年（行ケ）第10086号） 

5 知財高判平成22年7月28日 

（平成21年（行ケ）第10329号） 

6 知財高判平成22年12月22日 

（平成22年（行ケ）第10147号） 

7 知財高判平成23年9月29日 

（平成23年（行ケ）第10045号） 

8 知財高判平成23年12月14日 

（平成23年（行ケ）第10169号） 

9 知財高判平成24年1月31日 

（平成23年（行ケ）第10142号） 

10 知財高判平成24年4月9日 

（平成23年（行ケ）第10265号） 

11 知財高判平成24年11月15日 

（平成24年（行ケ）第10006号） 

12 知財高判平成24年12月19日 

（平成24年（行ケ）第10174号） 

13 知財高判平成24年12月12日 

（平成23年（行ケ）第10434号） 

14 知財高判平成25年5月09日 

（平成24年（行ケ）第10213号） 

15 知財高判平成25年9月3日 

（平成25年（行ケ）第10034号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0201bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
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16 知財高判平成25年9月30日 

（平成24年（行ケ）第10361号） 

17 知財高判平成25年10月31日 

（平成25年（行ケ）第10078号） 

18 知財高判平成25年11月21日 

（平成25年（行ケ）第10033号） 

19 知財高判平成25年11月21日 

（平成25年（行ケ）第10053号） 

20 知財高判平成26年1月30日 

（平成24年（行ケ）第10416号） 

21 知財高判平成26年2月27日 

（平成25年（行ケ）第10102号） 

22 知財高判平成26年8月7日 

（平成25年（行ケ）第10240号） 

23 知財高判平成26年12月24日 

（平成26年（行ケ）第10071号） 

24 知財高判平成27年4月28日 

（平成25年（行ケ）第10263号） 

43 

本願発明と主引用発明との

間の相違点について、設計変

更等といえるか否かについ

て 

1 知財高判平成18年2月23日 

（平成17年（行ケ）第10448号） 

第III部第2章第2節

3.1.2(1) 

2 知財高判平成18年6月29日 

（平成17年（行ケ）第10490号） 

3 知財高判平成19年7月30日 

（平成18年（行ケ）第10483号） 

4 知財高判平成21年10月29日 

（平成21年（行ケ）第10090号） 

5 知財高判平成23年9月8日 

（平成22年（行ケ）第10296号） 

6 知財高判平成23年12月26日 

（平成23年（行ケ）第10017号） 

7 知財高判平成24年2月22日 

（平成23年（行ケ）第10178号） 

8 知財高判平成24年2月27日 

（平成23年（行ケ）第10193号） 

9 知財高判平成24年3月22日 

（平成23年（行ケ）第10219号） 

10 知財高判平成24年5月28日 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
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 （平成23年（行ケ）第10260号） 

11 知財高判平成25年7月8日 

（平成24年（行ケ）第10340号） 

12 知財高判平成25年7月11日 

（平成24年（行ケ）第10297号） 

13 知財高判平成26年2月19日 

（平成24年（行ケ）第10423号） 

43-1 

主引用発明に副引用発明を

適用する際に設計変更等が

考慮されるか否かについて 

1 知財高判平成20年1月30日 

（平成19年（行ケ）第10155号） 

第III部第2章第2節

3.1.1(注1)及び

3.1.2(1) 

2 知財高判平成20年10月29日 

（平成19年（行ケ）第10295号） 

3 知財高判平成26年3月25日 

（平成25年（行ケ）第10278号） 

4 知財高判平成26年11月26日 

（平成26年（行ケ）第10079号） 

44 

本願発明が先行技術の単な

る寄せ集めであるか否かに

ついて 

 

－ 
第III部第2章第2節

3.1.2(2) 

45 
引用発明と比較した有利な

効果について 

1 知財高判平成17年4月28日 

（平成17年（行ケ）第10059号） 

第III部第2章第2節

3.2.1 

2 知財高判平成17年5月31日 

（平成17年（行ケ）第10294号） 

3 知財高判平成19年1月30日 

（平成18年（行ケ）第10222号） 

4 知財高判平成24年1月30日 

（平成23年（行ケ）第10158号） 

5 知財高判平成24年5月28日 

（平成22年（行ケ）第10203号） 

6 知財高判平成24年11月13日 

（平成24年（行ケ）第10004号） 

7 知財高判平成25年2月27日 

（平成24年（行ケ）第10177号） 

8 知財高判平成25年3月18日 

（平成24年（行ケ）第10252号） 

9 知財高判平成25年7月24日 

（平成24年（行ケ）第10206号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
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10 知財高判平成25年10月31日 

（平成25年（行ケ）第10078号） 

11 知財高判平成26年8月7日 

（平成25年（行ケ）第10170号） 

46 

副引用発明を主引用発明に

適用することを阻害する事

情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

1 知財高判平成19年7月19日 

（平成18年（行ケ）第10488号） 

第III部第2章第2節

3.2.2 

2 知財高判平成22年11月10日 

（平成22年（行ケ）第10104号） 

3 知財高判平成23年12月6日 

（平成23年（行ケ）第10092号） 

4 知財高判平成23年12月22日 

（平成22年（行ケ）第10097号） 

5 知財高判平成24年7月17日 

（平成23年（行ケ）第10098号） 

6 知財高判平成24年9月12日 

（平成23年（行ケ）第10242号） 

7 知財高判平成24年9月27日 

（平成23年（行ケ）第10320号） 

8 知財高判平成25年9月25日 

（平成24年（行ケ）第10398号） 

9 知財高判平成26年4月16日 

（平成25年（行ケ）第10191号） 

10 知財高判平成26年9月25日 

（平成25年（行ケ）第10339号） 

11 知財高判平成27年1月28日 

（平成26年（行ケ）第10120号） 

47 
進歩性の判断の際の後知恵

について 

1 知財高判平成21年3月25日 

（平成20年（行ケ）第10261号） 第III部第2章第2節

3.3(1) 2 知財高判平成23年10月12日 

（平成22年（行ケ）第10282号） 

48 

本願発明と主引用発明との

間での技術分野や課題の関

係について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理

付けを試みることについて 

1 知財高判平成21年3月25日 

（平成20年（行ケ）第10305号） 

第III部第2章第2節 

3.3(2) 

2 知財高判平成23年3月17日 

（平成22年（行ケ）第10237号） 

3 知財高判平成25年7月31日 

（平成24年（行ケ）第10305号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
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4 知財高判平成25年8月28日 

（平成24年（行ケ）第10448号） 

5 知財高判平成25年9月3日 

（平成25年（行ケ）第10034号） 

48-1 

主引用発明と副引用発明と

の間の課題と、本願発明と主

引用発明との間の課題の関

係について 

1 

知財高判平成24年5月23日 

（平成23年（行ケ）第10298号） 

第III部第2章第2節

3.3(2)(注1) 

49 
周知技術を適用する際の論

理付けについて 

1 知財高判平成19年2月27日 

（平成18年（行ケ）第10203号） 

第III部第2章第2節

3.3(3) 

2 知財高判平成19年5月22日 

（平成18年（行ケ）第10342号） 

3 知財高判平成24年12月11日 

（平成23年（行ケ）第10443号） 

49-1 

複数の分野にまたがる周知

技術を認定し進歩性を判断

することの可否について 

1 

知財高判平成19年1月31日 

（平成17年（行ケ）第10523号） 

第III部第2章第2節

3.3(3) 

50 

進歩性の判断における商業

的成功、長い間実現が望まれ

ていたこと等の事情の参酌

について 

1 知財高判平成19年9月27日 

（平成19年（行ケ）第10146号） 第III部第2章第2節

3.3(6) 2 知財高判平成26年3月26日 

（平成25年（行ケ）第10176号） 

51 

本願発明の認定（含：それに

関する相違点の看過）につい

て 

1 知財高判平成18年6月6日 

（平成17年（行ケ）第10564号） 

第III部第2章第3節2. 

2 知財高判平成21年1月27日 

（平成20年（行ケ）第10166号） 

3 知財高判平成24年4月26日 

（平成23年（行ケ）第10336号） 

4 知財高判平成24年5月30日 

（平成23年（行ケ）第10221号） 

5 知財高判平成24年12月25日 

（平成24年（行ケ）第10082号） 

6 知財高判平成25年5月23日 

（平成24年（行ケ）第10243号） 

51-1 
請求項がオープンクレーム

（請求項の構成以外の構成

1 東京高判平成15年7月7日 

（平成14年（行ケ）第232号） 
第III部第2章第3節2. 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
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を含み得る発明）か、クロー

ズドクレーム（請求項の構成

のみに限定される発明）かの

解釈について 

2 

知財高判平成24年8月8日 

（平成23年（行ケ）第10358号） 

52 

引用発明（周知技術等含む）

の認定（含：それに関する相

違点の看過）について 

1 知財高判平成19年3月28日 

（平成18年（行ケ）第10211号） 

第III部第2章第3節 

3. 

2 知財高判平成23年10月24日 

（平成22年（行ケ）第10405号） 

3 知財高判平成25年7月17日 

（平成24年（行ケ）第10300号） 

4 知財高判平成26年5月26日 

（平成25年（行ケ）第10248号） 

5 知財高判平成27年1月28日 

（平成26年（行ケ）第10131号） 

6 知財高判平成29年12月21日 

（平成29年（行ケ）第10072号） 

7 知財高判平成30年4月13日 

（平成28年（行ケ）第10182号、

第10184号） 

52-1 
引用発明を上位概念化して

認定することについて 

1 知財高判平成24年9月27日 

（平成23年（行ケ）第10385号） 

第III部第2章第3節

3.2(2) 

2 知財高判平成24年12月19日 

（平成24年（行ケ）第10099号） 

3 知財高判平成25年8月9日 

（平成24年（行ケ）第10436号） 

4 知財高判平成29年7月4日 

（平成28年（行ケ）第10220号） 

53 

本願出願前に頒布された刊

行物に記載された発明又は

電気通信回線を通じて公衆

に利用可能となった発明と

いえるか否かについて 

1 知財高判平成22年4月28日 

（平成21年（行ケ）第10163号） 

第III部第2章第3節

3.1.1及び3.1.2 

2 知財高判平成23年6月9日 

（平成22年（行ケ）第10272号） 

3 知財高判平成23年10月24日 

（平成22年（行ケ）第10245号） 

4 知財高判平成23年11月29日 

（平成23年（行ケ）第10116号） 

5 知財高判平成25年10月16日 

（平成24年（行ケ）第10419号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
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54 

刊行物等に記載又は掲載さ

れた発明を引用発明として

使用できるか否か（物の発明

であれば、作れるように記載

又は掲載されているか否か、

方法の発明であれば、使用で

きるように記載されている

か否か）について 

1 知財高判平成18年9月14日 

（平成17年（行ケ）第10553号） 

第III部第2章第3節

3.1.1(1)b 

2 知財高判平成19年12月26日 

（平成18年（行ケ）第10316号） 

3 
知財高判平成22年8月19日 

（平成21年（行ケ）第10180号） 

  

55 
公然知られた発明といえる

か否かについて 

1 知財高判平成24年7月11日 

（平成23年（行ケ）第10271号） 第III部第2章第3節

3.1.3 2 知財高判平成26年3月26日 

（平成25年（行ケ）第10178号） 

56 
公然実施された発明といえ

る否かについて 

1 知財高判平成17年6月30日 

（平成17年（行ケ）第10061号） 

第III部第2章第3節

3.1.4 

2 知財高判平成17年9月8日 

（平成17年（行ケ）第10113号） 

3 知財高判平成18年4月10日 

（平成17年（行ケ）第10384号） 

57 

請求項中に物の用途を用い

てその物を特定しようとす

る記載がある場合の請求項

に係る発明の認定や新規

性・進歩性について 

1 知財高判平成18年8月31日 

（平成17年（行ケ）第10665号） 

第III部第2章第4節3. 2 
知財高判平成18年11月29日 

（平成18年（行ケ）第10227号） 

58 

請求項中にサブコンビネー

ションの発明を他のサブコ

ンビネーションに関する事

項を用いて特定しようとす

る記載がある場合の請求項

に係る発明の認定や新規

性・進歩性について 

1 

知財高判平成23年2月8日 

（平成22年（行ケ）第10056号） 

第III部第2章第4節4. 

2 
知財高判平成23年10月11日 

（平成23年（行ケ）第10043号） 

3 
知財高判令和4年2月10日 

（令和3年（行ケ）第10056号） 

59 

請求項中に製造方法によっ

て生産物を特定しようとす

る記載がある場合の請求項

に係る発明の認定や新規

性・進歩性について 

1 

知財高判平成18年12月7日 

（平成17年（行ケ）第10775号） 
第III部第2章第4節5. 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=8
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=13
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60 

数値限定を用いて発明を特

定しようとする記載がある

場合の請求項に係る発明の

新規性・進歩性について 

1 知財高判平成18年2月28日 

（平成17年（行ケ）第10436号） 

第III部第2章第4節6. 
2 知財高判平成18年3月1日 

（平成17年（行ケ）第10503号） 

3 知財高判平成21年1月26日 

（平成20年（行ケ）第10210号） 

61 
選択発明の新規性・進歩性に

ついて 

 
－ 第III部第2章第4節7. 

62 

発明の新規性喪失の例外規

定（第30条）の適用が認めら

れるか否かについて 

1 知財高判平成19年8月30日 

（平成18年（行ケ）第10559号） 
第III部第2章第5節 

2 知財高判平成29年11月30日 

（平成28年（行ケ）第10279号） 

  

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=14
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=15
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205bm.pdf
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(41)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第1節 

裁判例 

分類 

41：新規性の有無について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「積層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉」（特許異議の申立て） 

知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10280号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-50905号（特開平8-246001号公報） 

分類 B22F 1/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、磁器コンデンサー製造工程におけるクラ

ックや剥離が発生しにくい、低抵抗な電極材料としての

ニッケル粉を提供することを解決課題とし、平均粒径が

0.1～ 1.0μmで、かつタップ密度が（2）式で表される条

件を満足し、さらに粒度分布の幾何標準偏差が2.0以下、

かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上である構成と

した。 

タップ密度≧－2.5×（平均粒径）2＋7.0×（平均粒径）

＋ 0.8・・・（2）式 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物２：特開平4-365806号公報 

 「「【００２０】【実施例】実施例１ 図１に示すような反応器１を用い，蒸発部２の石英ボート３に

原料の塩化ニッケルを10g入れ，2l／分のアルゴンガス４中に濃度（分圧）が5.0×10ｰ2になるよう蒸

発させた。この原料混合ガスを1030℃（絶対温度でニッケル融点の0.755倍）に設定した反応部５へ輸

送し，反応中央ノズル６から1l／分の割合で供給される水素と接触・混合させ反応を起こさせた。反

応部の温度を石英管で保護された熱電対８によって測定したところ1065℃（同0.775倍）まで上昇した。」

（3欄47行～4欄8行） 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0201bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/009506_hanrei.pdf
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 「【００２３】実施例４ 実施例１において，蒸発温度を1000℃（絶対温度でニッケル融点の0.74

倍），濃度（分圧）を8.5×10ｰ2とした以外は同じ条件でニッケル粉を製造した。熱電対８によって測

定したところ1053℃（同0.77倍）まで上昇した。発生したニッケル粉の比表面積は2.9m2／gであり，

電子顕微鏡観察によれば，平均粒径0.23μmの球状粉であった。」（4欄31～38行）」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載） 

【請求項１】平均粒径が0.1～ 1.0μmで、かつタップ密度が(2)式で表される条件を満足し、さらに粒

度分布の幾何標準偏差が2.0以下、かつ平均結晶子径が平均粒径の0.2倍以上であることを特徴とする積

層セラミックコンデンサー用ニッケル超微粉。 

 タップ密度≧－2.5×（平均粒径）2＋7.0×（平均粒径）＋0.8・・・(2)式 

 

（４）手続の経緯 

平成13年4月23日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出 

平成13年6月8日 ： 特許権の設定登録 

平成13年11月12日 ： 特許異議の申立て（異議2001-73067号） 

平成15年2月19日 ： 「…特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定（判決より抜粋） 

 本件明細書の実施例１及び刊行物２の実施例４とを対比すると，塩化ニッケル蒸気濃度，反応温度

は，ほぼ同一であり，比表面積，平均粒径もほぼ同程度であるから，粒度分布の幾何標準偏差，平均

結晶子径，タップ密度もほぼ同程度のものが得られているものと認められる。 

 …取消理由で引用した刊行物１…には，ＣＶＤ法（塩化ニッケル蒸気と水素を化学反応させる方法）

によるニッケル超微粉の一般的な特徴として，「粒度分布の幾何標準偏差が1.3～1.5であり，平均粒

径は0.1～0.5μmの範囲で任意にコントロールできる」こと，「平均結晶子径は0.1μm以上であり，単

結晶あるいは内部に双晶を含む高結晶性の粒子である」ことが記載されており…，さらに，本件明細

書の実施例においても，塩化ニッケル蒸気濃度5.0×10ｰ2～2.0×10ｰ1，反応温度1010～1070℃の範囲で，

得られたニッケル超微粉の粒度分布の幾何標準偏差は1.4～1.6，平均結晶子径は0.1～0.2μmであり，

ほとんど差異はなく，刊行物２の実施例４で得られたニッケル超微粉も，この範囲を大きく外れるこ

とはあり得ないから，粒度分布の幾何標準偏差は2.0以下，かつ平均結晶子径は平均粒径の0.2倍以上

であると認められる。 

 以上のとおり，刊行物２に記載された発明のニッケル超微粉は，本件請求項１及び２に係る発明の

ニッケル超微粉と同一の条件で製造されたものを含み，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均

結晶子径が本件請求項１，２に係る発明と重複するものと認められるから，両者は，上記の点で実質

的に相違するとはいえない。 

判決 

原告の主張 被告の主張 
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…決定が行った仮定は，本件特許発明の結果か

ら演繹して思いついた後知恵であり，合理的な根

拠に基づくものではない。仮に，これらの仮定が

正しいとしても，刊行物２に記載された製造方法

でつくられたニッケル超微粉の一部が本件請求

項１記載の粉体特性を満たす可能性があること

を示すにすぎない。 

…原告らは，刊行物２記載の方法により製造さ

れたニッケル超微粉が本件請求項１に係るニッ

ケル超微粉とは異なることを示すために追試実

験を行った。…すると，刊行物２の実施例４の条

件に従って製造したとしても，本件請求項１記載

のすべての特性を満たす範囲のものが製造でき

るとは限らないとの結果を得た（甲７の表２）。 

…上記追試実験は，刊行物２記載の発明及び本

件発明の出願当時の事情を考慮して実験条件を

定めたものである。すなわち，刊行物２記載の発

明については，当該発明の当時使用した装置に近

い装置を用いるために，直径50ｍｍの石英管を反

応管とし，反応管の反応部の長さ／直径（以下「装

置Ｌ／Ｄ」という。）の数値を「6」としたもので

ある。他方，本件発明については，その出願当時

入手できた石英管の管径（直径65mm）を採用し，

さらにその当時には反応部の長さを長くして一

定の特性を持ったニッケル超微粉をまとまった

量製造する必要があったことを考慮し，装置Ｌ／

Ｄの数値を「13.7」としたものである。このよう

に，甲７の実験報告書のデータの装置Ｌ／Ｄの条

件設定は合理的なものであり，刊行物２の実施例

で得られた物と本件発明の物が同一物ではなく，

その有用性が異なることを説明ないしは証明す

るために最もわかりやすい条件として現時点で

設定したものにすぎない。 

 原告らは，刊行物２の実施例４について追試実

験を行ったところ，甲７の実験報告書に示すとお

り，同実施例のニッケル超微粉は，本件発明のタ

ップ密度に係る(2)式の関係を満足しないことが

明らかになったから，本件発明が刊行物２に記載

された発明であるとした決定の判断は誤りである

旨主張している。 

 …上記実験報告書を検討すると，本件特許公報

の図１の×点，△点及び○点に関する追試実験，

刊行物２の実施例１及び４の追試実験のデータを

対比すると，図１に関する追試実験の場合には装

置Ｌ／Ｄ以外の条件を同一にして実験が行われ

（装置Ｌ／Ｄの数値は，×点が6，△点が8.9，○

点が13.7），○点だけがタップ密度の(2)式を満た

している。これに対し，刊行物２の実施例の場合

は，装置Ｌ／Ｄの数値を「6」と設定して実験を行

い，タップ密度に関する(2)式を満たさなかったと

されている。…実験者は刊行物２の実施例につい

て(2)式を充足しない数値をあえて採用したと考

えられなくもない。 

 そうすると，原告らが提出した実験報告書は，

それ自体が客観性や信憑性に欠けるものであり，

しかも，本件明細書及び刊行物２の記載に基づか

ないものであるから，このような実験報告書のデ

ータによって決定の新規性に関する判断が否定さ

れるものではない。 

裁判所の判断 

 (1) …決定は，本件発明１及び２は刊行物２に記載された発明であるから，特特許法２９条１項

３号に該当するので特許要件を充足しないと判断し，原告らはこの判断は誤りであると主張する。同

号にいう「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に記載されている事項及び刊行物の記載から当業
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者が把握し得る事項をいうと解すべき…。 

 …原告らは，刊行物２の実施例１及び４，本件明細書の図１の○点，×点，△点のデータ，本件明

細書の実施例１について追試実験した結果を記載した実験報告書（甲７）を提出し，刊行物２の実施

例４記載の条件に従って製造されたニッケル粉は，本件特許の請求項１の特性をすべて満たすもので

はないと主張する。 

 しかしながら，この追試実験は，装置Ｌ／Ｄの数値を刊行物２の実施例について「6」，本件発明

について「13.7」と設定して行われている。他方，本件明細書の図１の×点，○点，△点のデータ（本

件明細書にはその具体的な製造条件について記載がない。）に関する製造実験は，装置Ｌ／Ｄの条件

のみを変え，他の条件は本件明細書実施例４の記載に従って行われ，その結果，装置Ｌ／Ｄの数値を

それぞれ「6」及び「8.9」と設定した×点，△点については(2)式を満たさず，同数値を「13.7」と

設定した○点については(2)式を満たすとの結果を得ている。同実験結果によれば，装置Ｌ／Ｄの数

値はタップ密度の数値を左右する要素の一つであることが窺われる。 

 …装置Ｌ／Ｄ値はもとより，反応管径Ｄ及び反応部長Ｌについても，本件明細書及び刊行物２には

全く記載がないのであるから，装置Ｌ／Ｄの数値をいかに設定するかは当業者に任された設計事項と

いうべきであり，刊行物２の実施例について装置Ｌ／Ｄ値を「6」（本件発明の図１の追試では装置

Ｌ／Ｄ値を「6」とした場合にタップ密度が最も小さくなっている。）に設定し，本件発明の実施例

について装置Ｌ／Ｄ値を13.7（本件発明の図１の追試では装置Ｌ／Ｄ値を「13.7」とした場合にタッ

プ密度が最も大きくなっている。）と設定すべき合理的な理由は見出すことができない。 

したがって、原告らの行った追試実験の結果は，刊行物２の実施例１及び４記載の条件に従って製

造されたニッケル粉の平均粒径，タップ密度，粒度分布の幾何標準偏差，平均結晶子径を正確に示し

ているものと認めることはできない。 

…原告らは，仮に，決定の説示するとおり，刊行物２に記載された製造方法により製造されたニッ

ケル超微粉が本件請求項１記載の特性を満たすことがあるとしても，それはごく一部にすぎず，それ

以外の物は上記特性を満たさないと主張する。しかしながら，前記のとおり，本件発明は「新規な物

の発明」であるから，刊行物２に記載された製造方法に基づいて製造されたニッケル粉の一部が本件

請求項１記載の特性を満たすものであったとしても，本件発明は刊行物２に記載された発明であると

認定することを妨げないというべきである。 

…以上のとおりであるから，本件発明は，刊行物２に記載された発明であるとした決定の判断に誤

りはなく，… 
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(41)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第1節 

裁判例 

分類 

41：新規性の有無について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」（無効審判） 

知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10207号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-109号（特開2007-145852号公報） 

分類 C07D 401/12 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本件発明の概要 

一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じること

が知られていることから、医薬品には薬理学的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、

本願発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反応抑

制作用試験で、（S）-エステルが（R）-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が（S)

体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れ

た光学異性体であることを見出したというものである。 

また、医薬品は、高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望ま

れるところ、本願発明は、絶対配置が（S）体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、油

状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得られ、

かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したというも

のである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１公報（甲１発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての第17条の2の規

定による補正の掲載（審決の認定） 

 「４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸の

ベンゼンスルホン酸塩」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲７５の１刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0201bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/083453_hanrei.pdf
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 「…本件特許の優先日における技術常識として、光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合

があることが広く知られており、近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により、光学異性

体間で生物に対する作用が異なる化学物質については、これをラセミ体のままで使用するのではなく、

光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件特許発明1） 

【請求項１】 

式（Ⅰ） 

【化１】 

 

で示される絶対配置が（Ｓ）体である光学活性ピペリジン誘導体のベンゼンスルホン酸塩。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年1月4日 ： 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成8年12月26日） 

平成23年3月18日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年6月9日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800098号） 

平成24年4月23日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件特許発明１は，…甲１公報…に記載された…甲１発明…ではなく，…本件特許発明１に係る特

許は，特許法２９条１項３号…の規定に違反してされたものとすることはできない。 

(2) 審決が認定した…同発明と本件特許発明１との…相違点は，次のとおりである。  

ウ 相違点 

 ４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が，本件特

許発明１では「絶対配置が（Ｓ）体である」のに対し，甲１発明では絶対配置が（Ｓ）体であること

が特定されていない点  

（以下，４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本

件化合物」という。） 

 …医薬に用いられる化合物の場合には，ラセミ体が開示されていることをもってそれを構成する光

学異性体が開示されているとすることはできないとして，本件特許発明の新規性を肯定している… 

判決 
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原告の主張 

(1) ラセミ体の開示とその光学異性体の開示に

ついて 

 …平成３年(行ケ)第８号…（以下「東京高裁平

成３年判決」という。）は，ラセミ体が公知であ

ればその光学異性体には新規性がない旨判示し

ている。特許庁も，この判決以降，医薬組成物に

対しても，ラセミ体の開示をもって（Ｒ）体及び

（Ｓ）体の開示があると判断している…。したが

って，ラセミ体が開示されていれば，（Ｒ）体及

び（Ｓ）体がそれぞれ開示されていると見るべき

であり，その光学異性体に新規性は認められな

い。 

 このことは，特許庁の運用指針「物質特許制度

及び多項制に関する運用基準」（昭和５０年１０

月特許庁策定）（…以下「運用指針」という。）に

照らしても明らかである。…運用指針には，「立

体異性体の存在が自明でない化学物質の発明と，

その立体異性体の発明とは，原則として別発明と

する。（なお，ここでいう自明とは単純な光学異

性体のように，不整炭素原子の存在により，その

光学異性体の存在が明らかである場合をいう。）」

…との規定がある。この規定は，光学異性体の存

在が明らかであればラセミ体の発明と立体異性

体の発明とを同一発明として取り扱うことを説

明したものである。… 

(2) 甲７の実験報告書記載の方法（以下「甲７

記載の方法」という。）が自明であることについ

て 

審決は，本件化合物を光学分割する方法として

甲７記載の方法が当業者にとって自明であった

とはいえないと判断しているが，この判断は誤り

である。本件特許の優先日当時，甲７記載の方法

で使用されたカラムを使用して実際に分割に成

功した例は多数存在している…から，本件化合物

を光学分割する方法として甲７記載の方法は当

業者にとって自明であったというべきである。し

被告の主張 

(1) 本件特許発明１と甲１発明の相違点は，より

正確には，①本件特許発明１では（Ｓ）体の本件

化合物を用いるのに対し，甲１発明ではこの点に

つき特定がないこと（相違点①）…，②本件特許

発明１では，（Ｓ）体の本件化合物をベンゼンスル

ホン酸塩とするが，甲１公報にはこの点につき記

載がないこと（相違点②）の２点となる。 

 相違点①については，甲１公報に記載された本

件化合物のラセミ体から甲７…の各実験報告書に

記載された分取方法・条件を用いて（Ｓ）体を分

取することは本件特許発明の優先日当時知られて

いない。相違点②については，甲１公報には，本

件特許発明に係る「（Ｓ）体」の本件化合物の「ベ

ンゼンスルホン酸塩」について開示がない。 

(2) 原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針

を根拠に，ラセミ体の開示をもって（Ｒ）体及び

（Ｓ）体の開示があると見るべきであるとして，

本件特許発明に新規性は認められないと主張す

る。 

 しかし，東京高裁平成３年判決は，殺虫剤の中

間体というそのままでは何の活性もない「物」に

関してなされた判決であるのに対し，本件特許発

明は「医薬の有効成分として用いられる化合物」

に関する発明であるから，上記判決の射程は本件

特許発明には及ばない。 

 また，運用指針に係る原告の主張は，「（なお，

ここでいう自明とは…をいう。）」との記載を利用

して，「立体異性体の存在が自明でない化学物質の

発明と，その立体異性体とは，原則として別発明

とする。」との部分を反対解釈したものと考えられ

るが，上記括弧書きは，「自明」の文言を定義して

いるにすぎず，上記のような反対解釈の根拠とな

るものではない。そもそも，運用指針は，平成５

年の審査基準の改定によってもはや運用指針とし

て用いられることはなく，審決でも採用されてい

ない。 
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たがって，甲１公報には，甲７記載の方法で本件

化合物を光学分割する方法が記載されているに

等しいというべきである。 

裁判所の判断 ※文中の斜体文字は明らかな誤字を訂正したものである。 

 …甲７５の１刊行物の記載によれば，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）における技術常

識として，光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場合があることが広く知られており，近年の

不斉合成や光学分割についての技術の進歩により，光学異性体間で生物に対する作用が異なる化学物

質については，これをラセミ体のままで使用するのではなく，光学異性体として使用するようになり

つつあったことが認められる。 

 このように本件特許の優先日における技術常識を参酌すれば，ある化学物質の発明について光学異

性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラセ

ミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なることを

開示した点に新規性を認めるのが相当である。 

 原告は，東京高裁平成３年判決及び運用指針を根拠として，ラセミ体が開示されていれば，（Ｒ）

体及び（Ｓ）体がそれぞれ開示されていると見るべきであり，特に本件化合物については，光学異性

体の存在が甲１公報に明記されているのであるから，（Ｓ）体を対象とする本件特許発明が新規性を

欠くことは明らかであると主張する。 

しかし、東京高裁平成３年判決は，昭和５３年１月３１日を優先日として特許出願された発明の新

規性を否定した審決の取消しを求める審決取消訴訟において，一対の光学異性体から成るラセミ体が

刊行物に記載されている場合，その一方を単独の物質として提供する発明の新規性を有するか否かが

争われた事案について，光学異性体は，一般に，旋光性の方向以外の物理的化学的性質においては差

異がないから，ラセミ体の開示をもって光学異性体が開示されているというべきであるとして上記発

明の新規性を否定した判決であり，本件特許の優先日（平成８年１２月２６日）の技術常識を参酌し

たものでないことは明らかであるから，同判決を本件について適用すべき裁判例ということはできな

い。 

 すなわち，…本件特許の優先日…における技術常識に照らせば，ある化学物質の発明について光学

異性体の間で生物に対する作用が異なることを見出したことを根拠として特許出願がされた場合，ラ

セミ体自体は公知であるとしても，それを構成する光学異性体の間で生物に対する作用が異なること

を開示した点に新規性を認めるべきであって，本件特許の優先日における判断として，ラセミ体の開

示をもって光学異性体が開示されているとして新規性を否定するのは誤りである。 

 また，運用指針については，確かに，原告の主張する規定（「立体異性体の存在が自明でない化学

物質の発明と，その立体異性体の発明とは，原則として別発明とする。（なお，ここでいう自明とは

単純な光学異性体のように，不斉炭素原子の存在により，その光学異性体の存在が明らかである場合

をいう。）」（特－１３頁））があり，この規定は，不斉炭素原子の存在により，その光学異性体の存在

が明らかである場合については，立体異性体の存在が自明であるとして，ラセミ体の開示をもって光

学異性体の開示があると見るべきである旨を述べているものと見る余地がなくはない。 

 しかし，上記のとおり，本件特許の優先日における技術常識は，昭和５３年当時には未だ技術常識
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として確立していなかったのであるから，昭和５０年当時にも技術常識として確立していなかったこ

とは明らかである。本件特許発明の新規性の有無については，本件特許の優先日…における技術常識

に照らして判断すべきであり，運用指針の規定を根拠とするのは誤りである。 

 …甲７記載の方法で使用されたカラムを使用して分割できる物質が多数存在するとしても，当該カ

ラムを使用して本件化合物ないしこれと化学構造が類似した化合物を光学分割できる例が知られて

いない以上，本件特許の優先日当時において，本件化合物を光学分割する方法として甲７記載の方法

は当業者にとって自明であり，甲１公報には甲７記載の方法で本件化合物を光学分割する方法が記載

されているに等しいということはできない。 
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(42)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42：主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 作用・機能の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「透水式水路用建材」（査定不服審判） 

知財高判平成17年5月24日（平成17年（行ケ）第10287号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-243947号（特開2001-65040号公報） 

分類 E03F 1/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、構造が簡単で、量産可能であり、設置性・取扱性

に優れ、透水式の水路、排水路等を低コストで容易に施工する

ことができる透水式水路用建材を提供するため、透水式水路用

建材１は、骨材２と、骨材２を収容し、骨材２の粒径よりも小

さな径の網目を有する袋体３と、を少なくとも有する。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ）刊行物１：特開平6-280296号公報 

 「断面がＶ形状の排水溝を形成するために用いられ，合成繊維の素材で構成した透水性の織物，又

は，不織布。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）刊行物２：特開平11-147010号公報 

 「断面が凹形状の河川（本願発明の「断面が凹形状の水路」に相当。）の曲がり箇所４２に配置され

る（一部を「形成する」）ために用いられ，濾材２２（「骨材」）と，該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）

し，該濾材２２（「骨材」）の大きさ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する

包装容器１０（「袋体」）を少なくとも有する嚢が記載されており，該嚢は，…透水性で，一部の水を

地面に吸収させる機能を有しているものと認められる」（判決より抜粋） 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/578/009578_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載） 

【請求項１】断面が凹形状の水路を形成するために用いられ，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒

径よりも小さな径の網目を有する袋体と，を少なくとも有することを特徴とする透水式水路用建材。 

 

（４）手続の経緯 

平成14年6月26日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成14年9月10日 ： 拒絶査定 

平成14年9月27日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18877号） 

平成15年11月4日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (3) 本願発明と刊行物１記載の発明の対比 

〈相違点〉 

 「本願発明では，透水性部材が，骨材と，該骨材を収容し，該骨材の粒径よりも小さな径の網目を

有する袋体から構成されているのに対して，刊行物１に記載の発明では，透水性部材が，合成繊維の

素材で構成した織物，又は，不織布から構成されている点。」 

 (4) 相違点についての判断  

 「そこで，上記相違点について検討すると，刊行物２には，断面が凹形状の河川（本願発明の「断

面が凹形状の水路」に相当。…）の曲がり箇所４２に配置される（一部を「形成する」）ために用い

られ，濾材２２（「骨材」）と，該濾材（「骨材」）を充填（「収容」）し，該濾材２２（「骨材」）の大き

さ（「粒径」）よりも小さな大きさ（「径」）の目（「網目」）を有する包装容器１０（「袋体」）を少なく

とも有する嚢が記載されており，該嚢は，…透水性で，一部の水を地面に吸収させる機能を有してい

るものと認められるから，水を地面に吸収させるために，刊行物１に記載の発明の透水式水路用建材

を構成する透水性部材として，刊行物２に記載の発明の上記構成のものを適用して，上記相違点に係

る本願発明の構成とすることは当業者が容易になし得ることである。」 

判決 
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原告の主張 

 また，刊行物２には，侵食防止のために嚢を河

川の曲がり箇所の周囲に積み上げて用いること

が単に記載されているにすぎず…，本願発明のよ

うに嚢自体を河川の上に河川を覆うように接し

た状態で配設して用いること，すなわち断面が凹

形状の水路の一部ではなく，その全部を嚢のみで

形成することが全く記載も示唆もされていない。

したがって，刊行物２発明の嚢を刊行物１発明に

適用して，本願発明の構成とすることは，当業者

に想到し得ないことである。 

 仮に，刊行物２における嚢を，刊行物１発明の

織物又は不織布に代えて適用しても，素掘側溝を

覆うようにして当該素掘側溝の上に接した状態

で配設され，素掘側溝を補強しつつ，それ自体で

断面が凹形状の水路の全部を形成する本願発明

に係る「透水式水路用建材」とはならない。 

被告の主張 

 …審決は，「骨材と，該骨材の粒径よりも小さな

径の網を有する袋体」が，河川の曲がり箇所に用

いられる透水性部材として本件特許出願前に公知

であったことを示すために，刊行物２を引用した

ものである。刊行物１発明の透水式水路用建材と

刊行物２に記載された袋体とは，ともに水路に用

いられ，透水性を有するという点で共通すること

から，刊行物１発明に同２発明を適用することに

ついて阻害要因もない。そうすると，刊行物１発

明の透水式水路用建材に代えて刊行物２記載の袋

体を適用し，上記相違点に係る構成とすることは，

当業者であれば容易になし得るというべきであ

り，本願発明について進歩性を否定した審決の判

断に誤りはない。 

裁判所の判断 

 刊行物２…記載の水質浄化嚢は，「水質の浄化（環境保全），水際の防護，水流統御，衝突水の衝撃

緩和」…などを目的とし，「水質浄化嚢を浸透したり通過したりするときに水が濾材で水質浄化され

る」…ものである。他方，刊行物１記載の織物又は不織布も，水路を形成して水流を制御するととも

に，その中を水が透過し「雨水の適度な浸透保水を兼ね浄化する」…ものである。このように，刊行

物１の織物又は不織布及び刊行物２の水質浄化嚢は、いずれも水流制御、保水浸透という機能を同じ

くするものであり、「河川」において水流制御、保水浸透の機能を発揮する水質浄化嚢であれば、「排

水溝」においても同様に利用可能であることは当業者であれば容易に理解できるというべきである。

しかも，刊行物２の水質浄化嚢は，「土嚢に準じた変形自在性を有する」…のであるから，「排水溝」

の表面に沿って配置するような態様が可能なことも，当業者ならば容易に理解できることである。し

たがって，刊行物１発明の織物又は不織布に代えて，刊行物２発明の水質浄化嚢を適用できるとの審

決の判断は是認できる。 
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(42)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「有機発光素子用のカプセル封入剤としてのシロキサンおよびシロキサン誘導体」（査

定不服審判） 

知財高判平成18年10月11日（平成17年（行ケ）第10717号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-504964号（特表平11-514791号公報） 

分類 H05B 33/04 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、高野輝久裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

シロキサン被膜（１７）によってカプセル封入された

有機発光素子（１０）が提供される。このシロキサン被

膜（１７）は汚染、劣化、酸化などから保護するために

ダイオード（１０）の発光部分に塗布される。シロキサ

ン被膜（１７）はたとえばレンズ（１８）などの光学要

素を担持する。この光学要素（１８）は、ダイオード（１

０）内で発生する光がこれを通して出力されるように配

置される。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物１（引用発明１b）：特開平8-83688号公報（判決に掲載された審決理由における認定） 

 「一方が陽極として働き，もう一方が陰極として働く２つの接触電極と， 

 前記２つの電極の間に電圧を印加した場合に電界発光により光が発生する有機発光層とを有し， 

 発光部分がオーバーコート層で覆われ，前記オーバーコート層が光の経路内に配置された光散乱部

を含むことを特徴とする有機ＥＬ素子。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例３（引用発明３）：特開平5-36475号公報（判決に掲載された審決理由における認定） 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/644/033644_hanrei.pdf
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「有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサン」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

一方が陽極として働き，もう一方が陰極として働く２つの接触電極と， 

 前記２つの電極の間に電圧を印加した場合に電界発光により光が発生する有機領域とを有し， 

 発光部分がシロキサンで覆われ，前記シロキサンが前記光の経路内に配置された光学要素を含み， 

 前記光学要素は，前記シロキサンに埋め込まれるか，前記シロキサン中に形成されるか，または前

記シロキサンのポケット状の部分内に配置される，レンズ， 回折格子，ディフューザ，偏光子，また

はプリズム，あるいはこれらの任意の組み合わせからなる，ことを特徴とする有機発光素子。 

 

（４）手続の経緯 

平成 8年 7月10日 ： 特許出願 

平成14年 4月11日 ： 拒絶査定 

平成14年 7月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-13257号）、 

平成16年 8月 6日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年 6月 7日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

判決において示されている審決理由 

（４）本件発明と刊行物１記載の発明ａにおける相違点の判断 

 刊行物１記載の発明ａのオーバーコート層は発光部分を覆うものであり，同様に発光部分を覆って

いる，刊行物３に記載された，有機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサンを刊行物

１記載の発明ａのオーバーコート層に替えて用いることは，当業者が容易に想到し得た事項である。 

（５）本件発明と刊行物１記載の発明ｂとの対比・判断 

 本件発明と刊行物１記載の発明ｂとを比較すると，刊行物１記載の発明ｂの「有機発光層」及び「有

機ＥＬ素子」は，本願発明の「有機領域」及び「有機発光素子」にそれぞれ相当するものである。ま

た，刊行物１記載の発明ａの「光散乱部」は「ディフューザ」と同じ意味であり，刊行物１記載の発

明ａの「光散乱部」は，本願発明の「レンズ，回折格子，ディフューザ，偏光子，またはプリズム，

あるいはこれらの任意の組み合わせからなる」光学要素に相当する。 

 ここで，…刊行物１記載の発明ｂのオーバーコート層は光散乱部の上に設けて平坦な表面とするも

のであるから，できあがったものとして見た場合，光散乱部がオーバーコート層に埋め込まれている

ということができる。そして，刊行物１記載の発明ｂのオーバーコート層と本件発明のシロキサンと

は，発光部分を覆うという同一の機能を有しているからいずれも，被覆層と言い換えることができる。 

 そうすると，本件発明と刊行物１記載の発明ｂとの一致点，相違点は，本件発明と刊行物１記載の

発明ａとの一致点，相違点と同一である。 

 したがって，前記（４）の判断で既述したのと同様の理由により，刊行物１記載ｂの発明のオーバ
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ーコート層は発光部分を覆うものであり，同様に発光部分を覆っている，刊行物３に記載された，有

機発光素子の封止機能を有する保護層としてのシロキサンを刊行物１記載の発明ｂのオーバーコー

ト層に替えて用いることは，当業者が容易に想到し得た事項である。 

判決 

原告の主張 

４ 取消事由４（本願発明と引用発明１ｂの相違

点についての判断の誤り） 

…引用発明１ｂのオーバーコート層は，引用発明

１ａのオーバーコート層と同様，光散乱部の凹凸

面を平坦化するものであり（刊行物１段落【００

３３】），刊行物１には，オーバーコート層によっ

て有機発光素子を封止することは，開示も示唆も

されていない。上記３の（１）のとおり，引用発

明１ｂの有機発光素子装置では，基板と有機発光

素子との間にオーバーコート層を形成するもの

であって，オーバーコート層は最表面に露出する

ものではないから，封止という役割をする必要が

ないことも引用発明１ａと同様である。他方，引

用発明３のシロキサンが，有機発光素子の保護膜

であって，光散乱部の凹凸面を平坦化するために

のものではないことは，上記２のとおりであるか

ら，引用発明１ｂのオーバーコート層と引用発明

３のシロキサンとは，機能が異なるものであり，

引用発明１ｂのオーバーコート層を引用発明３

のシロキサンに換える動機付けがない。 

 また，刊行物１，３に，有機発光素子の最表面

を水，溶剤，埃などの外部汚染物質に対する優れ

た障壁（シールド層）を形成するために，シロキ

サン及びシロキサン誘導体で被覆することが，開

示も示唆もされていない…。 

被告の主張 

２ 取消事由４（本願発明と引用発明１ｂの相違

点についての判断の誤り）に対し 

（１）原告は，引用発明１ｂのオーバーコート層

は，光散乱部の凹凸面を平坦化するものであるの

に対し，引用発明３のシロキサンは，有機発光素

子の保護膜であって，光散乱部の凹凸面を平坦化

するためにのものではないから，引用発明１ｂの

オーバーコート層と引用発明３のシロキサンとは

機能が異なるものであり，引用発明１ｂのオーバ

ーコート層を引用発明３のシロキサンに換える動

機付けがないと主張する。 

 しかしながら，発光部分（引用発明１ｂの有機

ＥＬ素子，引用発明３の積層構造体）と被覆層（引

用発明１ｂのオーバーコート層，引用発明３のシ

ロキサン）との関係を見ると，引用発明１ｂも引

用発明３も発光部分が被覆層に覆われているもの

であり，また，引用発明１ｂと引用発明３とは，

有機発光素子という同一技術分野に属しているの

で，引用発明１ｂのオーバーコート層を引用発明

３のシロキサンに置き換えて相違点に係る構成と

することに格別の困難性はない。 

 また，引用発明１ｂのオーバーコート層は，平

坦化することによって密着性を良くし，発光部分

を覆うという機能を有しており，引用発明３のシ

ロキサンは，発光部分を覆うことによって保護し

ているから，発光部分を覆うという機能を有して

いる。そうすると，引用発明１ｂのオーバーコー

ト層を引用発明３のシロキサンに置き換えて用い

ることは，より良い材料を試みようとする当業者

にとって当然のことである。さらに，引用発明１

ｂのオーバーコート層の平坦化の機能に着目した

としても，特開平１－３０７２４７号公報（乙第
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１号証）や特開平２－１２３７５４号公報（乙第

２号証）に見られるように，平坦化膜としてシロ

キサンを用いることは従来周知の技術事項であ

る。そうすると，引用発明１ｂのオーバーコート

層を引用発明３のシロキサンに置き換えること

に，何らの阻害要因も存在しない。 

裁判所の判断 

２ 取消事由４（本願発明と引用発明１ｂの相違点についての判断の誤り）について 

…刊行物１の「本発明の有機ＥＬ装置では・・・光散乱部を設けた基板上に有機ＥＬ素子が形成され

ているわけであるが，凹凸面を有する光散乱部を前記の凹凸面が有機ＥＬ素子と対向する向きに基板

の内側面上に設けた場合には，この光散乱部の上にオーバーコート層を設けて実質的に平坦な面を形

成した後，このオーバーコート層上に有機ＥＬ素子を形成する。オーバーコート層を設けることなく

前記の光散乱部上に直接有機ＥＬ素子を形成すると，前記の光散乱部と直接接することになる透明性

電極（有機ＥＬ素子を構成する透明性電極＝陽極）が前記光散乱部の凹凸の影響を受けて平坦になら

ないため，有機ＥＬ素子を構成する各層の厚さが一定でなくなる結果，発光面に多数のダークスポッ

トが生じ足り，ショートパスによる断線が生じ易くなる。」（段落【００３３】）との記載によれば，

…オーバーコート層は，光散乱部の凹凸面上に直接有機発光素子を形成した場合における，光散乱部

の凹凸の影響による発光面の多数のダークスポットの発生やショートパスによる断線などを避ける

ため，光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化する目的で形成するものであることが認められる。…引用

発明３のシロキサンは，有機発光素子の外表面にシールド層を形成する際の影響から有機発光素子を

保護すること等を目的とする保護膜として設けられるものであり，保護層形成過程での発光層や対向

電極の特性劣化をできるだけ抑止するために，ＣＶＤ法により真空環境下で形成されることが特に好

ましいことが認められる。… 

…引用発明１ｂのオーバーコート層は，光散乱部の凹凸面を実質的に平坦化し得るものでなければな

らないが，引用発明３のシロキサンが，その形成方法や膜厚を含めて平坦化に適した特質を有するこ

とを認めるに足りる証拠はなく，却って，上記刊行物３の記載や特開平１－３０７２４７号公報の記

載に照らすと，平坦化には適さないことが窺われる。そうすると，たとえ，引用発明１ｂも引用発明

３も発光部分（引用発明１ｂの有機ＥＬ素子，引用発明３の積層構造体）が被覆層（引用発明１ｂの

オーバーコート層，引用発明３のシロキサン）に覆われているものであり，また，引用発明１ｂと引

用発明３とは，有機発光素子という同一技術分野に属しているとしても，それだけでは，引用発明１

ｂのオーバーコート層に換えて引用発明３のシロキサンを用いることが，当業者にとって容易になし

得たと論理付けることはできない。 
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(42)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、阻害要因 

 

１．書誌的事項 

事件 「メロディのデータの提供方法」（無効審判） 

知財高判平成22年3月24日（平成21年（行ケ）第10185号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-101546号（特開2003-333207号公報） 

分類 H04M 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、利用者が新鮮なメロディを報知音として追加して楽

しむことができ、飽きることがない無線選択呼出受信機へのメロデ

ィのデータの提供に関するものである。メロディのデータの利用者

から電話回線を介してメロディのデータの選択が行われると、メロ

ディのデータの提供者は、選択されたメロディのデータに、メロデ

ィのデータであるコードを付すか、又は更にメロディのデータのタイトルを付して電話回線を介して

当該利用者に提供する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物１（引用発明１）：特開平7-322323号公報（審決の認定） 

 「選択呼出信号でメッセージを着信し、ユーザーによって予め設定され、着信時の報知音として使

用される呼出音情報を作曲する無線選択呼出受信機であって、  

 呼出音情報が記憶されているＥＥＰＲＯＭ５４と、  

 ユーザーの指示が入力されるスイッチ部４と、  

 メッセージを表示するＬＣＤ７と、  

 データを着信するデコーダ３と、  

 デコーダ３で着信したデータが、選択呼出信号で着信した場合、該選択呼出信号で着信したデータを

メッセージとしてメッセージ信号が記憶されるＲＡＭ５２に格納し、呼出音が作曲された場合、呼出

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/080021_hanrei.pdf
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音情報としてＥＥＰＲＯＭ５４に格納するＣＰＵ５３とを有する無線選択呼出受信機。」 

 

（ⅱ）刊行物２（引用発明２）：特開平2-47936号公報（審決の認定） 

「アドレスで利用者によって予め選択され、着信時の報知音として使用されるメロディのデータを

着信する無線受信機。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 第１のアドレスでメッセージを着信し，第２のアドレスで利用者によって予め選択され，着信時の

報知音として使用されるメロディのデータを着信する無線受信機であって， 

 メロディのデータが記憶されている記憶部と， 

 利用者の指示が入力される操作部と， 

 メッセージを表示する表示部と， 

 データを着信する受信部と， 

 受信部で着信したデータが，第１のアドレスで着信した場合，該第１のアドレスで着信したデータ

をメッセージとしてメッセージのデータが記憶される記憶部に格納し，第２のアドレスで着信した場

合，該第２のアドレスで着信したデータを新たなメロディのデータとして記憶部に追加して格納する

制御部とを有することを特徴とする無線受信機。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 8月 4日 ： 特許権の設定登録 

平成20年11月21日 ： 特許無効審判の請求（無効2008-800262号） 

平成21年 2月13日  原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年 6月 2日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 引用発明１も引用発明２も、無線受信機の着信報知のためメロディを変更するための技術という意

味において、技術課題、技術分野は全く一といえるものであるから、引用発明１に引用発明２を適用

することに格別の困難性はなく、その際、無線受信機において、用途に応じてアドレスを使い分ける

こと、すなわち、第１のアドレスに加えて、別の用途のために第２のアドレスを備えることは、例え

ば、特開平７－３２１９３８号公報（段落３９）、特開平８－２２３６２５号公報（段落２２、５２）、

特開平３－２３７２７号公報（２頁右上欄１～２０行）に開示されるように周知技術であることを考

慮すれば、引用発明１において、メロディのデータを取得する手段として、引用発明２を採用して、

本件発明のように、「第２のアドレスで」利用者によって予め「選択され」、着信時の報知音として使

用されるメロディのデータを「着信」することは当業者が容易に成し得ることである。 

判決 
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原告の主張 

引用発明２の目的は，遠隔受信機において警報

パターンを再プログラミングするための新しい

かつ改良された方法を提供することにあり（刊行

物２［甲２］２頁左下欄２０行～右下欄３行），

引用発明２では，送信機から遠隔受信機に警報パ

ターンが送信され，遠隔受信機において当該警報

パターンが再プログラムされて置き換えられる

（特許請求の範囲「請求項１，２」）。このように，

引用発明２の目的は，無線受信機の外部からメロ

ディのデータを供給して再プログラムして置き

換える点にあり，ユーザーが選択呼出受信機で自

ら好みのメロディを作曲するという引用発明１

の目的とは反する。 

 したがって，引用発明１に引用発明２を結びつ

けることに阻害要因がある。 

… 

引用発明２は，警報パターンを再プログラムして

置き換えるものであるから，メッセージのデータ

を着信するアドレスとは異なるアドレスでメロ

ディのデータを着信して記憶部に追加して格納

するという本件発明の技術思想とは異質であり，

引用発明１のユーザー自ら好みのメロディを作

曲する技術思想とも異質である。 

…引用発明１に引用発明２を適用する動機付け

がなく，ましてや本件発明に導く動機付けもな

い。それにもかかわらず両引用発明を適用した審

決の判断は誤りである。 

被告の主張 

 原告は，引用発明２の目的は，無線受信機の外

部からメロディのデータを供給して再プログラム

して書き換える点にあり，ユーザーが選択呼出受

信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用

発明１の目的とは反するので，引用発明１に引用

発明２を結びつけることに阻害要因がある，と主

張する。 

 しかし，既に述べたとおり，引用発明１は，「作

曲」を新たなメロディのデータを取得する１態様

として提案するものであるから，新たなメロディ

のデータを取得する他の態様として無線選択受信

機の外部からメロディのデータの供給を受ける構

成を採用することは，何ら引用発明１の目的に反

するものではない。 

… 

引用発明２も，新たなメロディを着信報知音とし

て利用可能とすることを目的とする点において，

本件発明や引用発明１と共通するから，引用発明

２を引用発明１に適用するに十分な動機付けが存

在する。 

裁判所の判断 

 ア 引用発明１と引用発明２の組合せ 

 引用発明１と引用発明２は，ともに，〔１〕無線受信機という同一の技術分野に属し，〔２〕新たな

着信時の報知音として使用されるメロディのデータを取得することを目的としている点で，発明の課

題が共通し，〔３〕着信時の報知音として使用するメロディのデータを取得して記憶部に格納する点

で，機能・作用も共通しているから，引用発明１と引用発明２を組み合わせることができるというべ

きである。 

 原告は，引用発明２の目的は，無線受信機の外部からメロディのデータを供給して再プログラムし

て置き換える点にあり，ユーザーが選択呼出受信機で自ら好みのメロディを作曲するという引用発明
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１の目的とは反すると主張するが，引用発明１と引用発明２には，原告が主張するような違いがある

としても，そのことをもって，引用発明１に引用発明２を結びつけることに阻害要因があるというこ

とはできず，引用発明１と引用発明２には，上記のとおり共通点があるから，それらを組み合わせる

ことができるというべきである。 
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(42)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題、阻害要因 

 

１．書誌的事項 

事件 「展示物支持具」（査定不服審判） 

知財高判平成22年7月21日（平成22年（行ケ）第10086号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2096号128頁、判例タイムズ1343号188頁 

出願番号 特願平8-243976号（特開平10-66638号公報） 

分類 A47G 1/06 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、簡単に組み立てられ、適宜のデザインを施す

ことの可能な展示物支持具２を提供にすることを目的とし、

展示物支持具１は、所定の幅を有する略方形環状の薄板状フ

レーム２を有し、その中央平坦部２１ｈ～２４ｈの一面は、

内方に折り曲げられる外側折り曲げ片２１ｇ及び内側折り曲

げ片２１ｆとの接合面として機能し、中央平坦部２１ｈ～２

４ｈの他面は装飾面として機能する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用発明（引用発明１）：（実開昭55-114271号公報）（審決の認定） 

 「中央に長方形状の窓孔２を設けた長方形状の中央板１と，中央板１の外縁に，外側の折線を介し

て設けた内方折込左側板８，内方折込右側板１０，内方折込外側板１７，内方折込内側板２２と，中

央板１の内縁に内側の折線を介して設けた内方折込中央片３２と，を有する飾り枠体であって，画板

３７を内方に収納するとともに，内方折込内側板２２に設けた第２切溝２８に，内方折込外側板１７

に設けた中央挿入片１６を挿入して，画板３７を窓孔２から露出するように配置することができる飾

り枠体」（判決より抜粋、下記図面は実開昭55-114271号公報より抜粋） 

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/080470_hanrei.pdf
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（ⅱ）引用例３（引用発明３）：特開昭58-173517号公報 

「「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】所定の幅を有する略方形環状の薄板状フレームであって，各フレーム辺が，その中心線

と内縁及び外縁との間に該中心線と略平行に形成された２つの折り曲げ部と，該２つの折り曲げ部に

より区分される中央平坦部，外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片と，を有し，中央平坦部の一面がと

もに内方に折り曲げられる外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片との接合面として機能し，中央平坦部，

外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が，外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片を折り曲げる前に

装飾処理される装飾面として機能するように設けられ，任意の係合手段を介して，展示物を開口部か

ら少なくとも一部が露出するように配置することができるフレームを有することを特徴とする展示物

支持具。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年1月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-5094号） 

平成21年8月17日 ： 拒絶理由通知 

平成21年8月17日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年1月25日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本願発明と引用発明とを対比すると、… 

（相違点２） 

 本願発明では、「中央平坦部、外側折り曲げ片及び内側折り曲げ片の他面が、外側折り曲げ片及び

内側折り曲げ片を折り曲げる前に装飾処理される装飾面として機能する」のに対し、引用発明ではそ

のようになっているかどうか不明である点。  

（相違点２について） 

 …「フオトフレーム」は本願発明の「展示物支持具」に相当するので、…引用例３には、「成形前

にフレームに装飾が施される」点が開示されているといえる。 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 31 - 

 そして、引用発明と引用例３に記載された発明とは展示物支持具という同一の技術分野に属するか

ら、引用発明のフレームに引用例３において開示された構成を採用し、相違点２に係る本願発明の発

明特定事項のようにすることは、当業者が容易になし得たことである。 

判決 

原告の主張 

 (2) 引用例において，仮に類似する面があっ

たとしても，本願発明と思想やポテンシャル面が

次元を異にする。前記の類似する面とは，様々な

展示（カテゴリー）分野においての共通した形態

や機能を指してのものであるが，引用発明は…，

本願発明においてほんの一部分にしかすぎず，ほ

とんど本願発明に吸収されてしまう種類のもの

である。…ありきたりな並状の外見にとらわれ

て，中身に秘められた破格な資質を見抜けなかっ

た特許庁の判断ミスを指すものである。 

被告の主張 

 (2) また，本件審決において，本願発明と引用

発明１とを対比して，一致点及び相違点を指摘し，

その相違点を適切に判断しており，原告のいう判

断ミスはない。 

裁判所の判断 

 ウ 相違点２について 

 引用例３には「成形前にフレームに装飾が施される」点が開示されている（乙３）。 

 そして，引用発明１と引用発明３とは，①ともに，展示物支持具という同一の技術分野に属し，展

示物支持具を安価に提供するものであること，②展示物支持具の体裁のよさといったことは，通常想

定される課題であって、引用発明１にも同様の課題が内在すると解されること，③引用発明１におい

て成形前にフレームに装飾が施されても，「画板３７」の収納に支障はなく，技術的に阻害する要因

は認められないことを総合的に判断すると，引用発明１に引用発明３を適用する動機付けがあるとい

うことができる。 

 したがって，引用発明１に引用発明３を適用し，相違点２に係る本願発明の構成にすることは，当

業者が容易に想到できたものである。 
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(42)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 課題の共通性、周知の課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「溶剤等の攪拌・脱泡方法」（無効審判） 

知財高判平成22年7月28日（平成21年（行ケ）第10329号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-406507号（特開2005-131622号公報） 

分類 B01D 19/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、清水節裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、アーム体に設けられた容器に溶剤を収納し、アーム体を回転（容器を公転）するとと

もに容器を自転する際、容器内を真空にした状態にし、容器内の溶剤等の温度を検知することで、溶

剤等の温度の上昇に応じて容器の公転数及び自転数をそれぞれ独立して制御することにより、最適な

状態で溶剤を攪拌し、更に精度の高い脱泡を行うというものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（甲１）（引用発明１）：特開2000-61207号公報（判決の認定） 

 「…引用発明１は，真空状態にした混煉容器を，駆動モーターで公転させるとともに，駆動モータ

ーか又はこれとは異なる他の駆動機により自転させて，被混煉材を混煉し脱泡させるための装置であ

り，その混煉のための運転条件は，被混煉材の種類や要求される温度上昇の制限などの条件に合わせ

て予め設定されているものと認められる。 

 また，引用例１には，混練脱泡装置において，しばしば混練脱泡作業中の被混練材の攪拌により温

度上昇が生じて問題となることが明示されており，その温度上昇を押さえるために，混煉容器のみを

真空にすることだけでなく，冷却用ファンを設ける方法についても開示されている。したがって，引

用発明１は，真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に，当該容器の

温度上昇を制限する必要があるという技術課題を開示しているものと認められる。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用例２（甲２）（引用発明２）：特開平5-150548号公報（判決の認定） 

 「…引用発明２は，複数のトナー原材料を混合する方法に関するものであって，混合時にトナー原

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/080535_hanrei.pdf
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材料が攪拌による摩擦熱によって温度が上昇するのに対応するために，ホッパー内に投入されたトナ

ー原材料を，モーターの回転駆動により攪拌部材を回転させて混合する際，ホッパーの上面に設けた

温度センサーによりホッパー内の温度を測定する旨の構成を採用し，…これによりトナー原材料が所

定の温度範囲に維持された状態で攪拌混合できるようにしたものと認められる。」（判決より抜粋） 

 

（ⅲ）周知例（甲１２）：特開平5-72942号公報 

 「…本件周知例は，テレフタル酸とエチレングリコールとをエステル化反応させるエステル化反応

装置に関するものであり，両材料を混合槽内で攪拌翼の回転により攪拌混合する際，攪拌熱による混

合槽内の温度上昇を温度検出端で検出し，内容物の温度を所定の値に抑えるように，攪拌翼の回転数

を低下させるなどして，内容物の温度変化に応じて攪拌翼の回転数を制御していることが開示されて

いるものと認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明1） 

【請求項１】溶剤等を収納する容器を回転し，該容器を支持するアーム体を回転することで容器に収

納された溶剤等を攪拌・脱泡する溶剤等の攪拌・脱泡方法であって，容器の公転数，又は容器の公転

数及び自転数を制御しながら，容器内の真空状態を制御すると共に，少なくとも容器内を真空にした

状態で，容器に収納された溶剤等の温度を検知し，温度が一定の温度まで上昇すると，容器の公転数

及び自転数を独立して制御しながら，容器の公転数及び自転数の減少，増加を順次繰り返すことを特

徴とする溶剤等の攪拌・脱泡方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年9月9日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800174号） 

平成20年12月26日 ： 旧特許権者による訂正の請求 

平成21年2月3日 ： 特許権の移転登録（旧特許権者から被告に移転） 

平成21年6月16日 ： 上記訂正の請求の手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年9月10日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本件訂正発明１…が上記引用例１及び２並びに周知技術に基づいて容易に発明をなし得たもの

とはいえない，というものである。 

 …審決の認定した本件訂正発明１と引用発明１との…相違点は，以下のとおりである。 

＜相違点１＞ 

 容器が公転と自転をしながら，容器内を真空状態にする」ことについて，本件訂正発明１は，「容

器の公転数，又は容器の公転数及び自転数を制御しながら，容器内の真空状態を制御すると共に，少

なくとも容器内を真空にした状態で，容器に収納された溶剤等の温度を検知し，温度が一定の温 

度まで上昇すると，容器の公転数及び自転数を独立して制御しながら，容器の公転数及び自転数の減
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少，増加を順次繰り返す」のに対して，引用発明１は，「運転の条件は，被混煉材の種類や温度上昇

の制限に合わせて予め設定し，真空を掛けるタイミング，時間や真空度は最適条件に合わせ，運転は

容器が公転と自転をし，必要なタイミングに真空が掛かる」ものである点。 

 審決は，引用発明１では，「運転の条件は，被混煉材の種類や温度上昇の制限に合わせて予め設定」

されているため，「溶剤等の温度上昇」は運転の条件の設定により制限されて問題とされるものでは

なく，引用発明１において，他の手法により，「溶剤等の温度上昇」をさらに制御しようとする動機

付けは見い出せないと認定した…。 

 審決は，引用発明１について，「装置を運転する際の「温度上昇の制限」についての認識はあった

にしても，そもそも，「溶剤等の温度を検知」するという技術思想がないものといえる」…と認定し，

第二に，引用発明１において，「「溶剤等の温度を検知」して，さらに「溶剤等の温度上昇」を制御し

ようとする動機づけは見いだせない」…と認定した。 

判決 

原告の主張 

 …引用発明１には，温度の上限を装置の運転条

件を設定するための要件の一つとすること…及

び攪拌による被混煉材Ａの温度上昇という課題

…が開示されている。確かに，引用発明１では，

「運転の条件は，被混煉材Ａの種類や要求される

条件（例温度上昇の制限）に合わせて予め設定す

る。」…ものであるから，運転条件の設定時にお

いて，溶剤等の温度上昇も考慮して条件を決定し

ていると予測されるが，被混煉材Ａの温度は，混

煉によって上昇するので，引用発明１によって温

度上昇の課題自体が消滅したわけではない。した

がって，温度上昇の課題に対する別の解決手段を

引用発明１に適用する動機付けは存在し，引用発

明１に対し別の解決手段を採用することについ

て何らの阻害事由も存在しないのである。 

 …引用発明１に，温度の上限を装置の運転条件

を設定するための要件の一つとすること及び攪

拌による被混煉材Ａの温度上昇という課題が開

示されていることは，…被混煉材Ａの温度の上限

に合わせて運転条件を設定するためには，当然，

運転条件を決定するための実験…において，様々

な運転条件（自転数，公転数，時間等）で被混煉

材Ａを混煉脱泡した場合における被混煉材Ａの

温度を測定する必要又は動機付けが存在するこ

被告の主張 

 引用発明２は，「ホッパー内に投入される複数種

類のトナー原材料を，該ホッパー内に配設された

撹拌部材を駆動させることにより撹拌して混合す

る」ものであり，引用発明１の「混煉容器を公転

させながら自転させて，被混煉材を混煉し脱泡さ

せる」ものとは，構成が全く異なるし，技術分野

も異なる。 

 …引用発明１のような脱泡型撹拌装置は，遅く

とも平成１２年には，容器内でペラ（羽根）等を

回転させる装置（容器内で撹拌部材を回転させる

装置）の技術分野とは一線を画した別の技術分野

として成立し，認知されていた。したがって，脱

泡型撹拌装置の技術分野における当業者が，本件

特許の出願時（平成１５年１０月２９日）におい

て，敢えて異なる技術分野の文献（引用例２）に

触れる契機があるとは考えられない。 
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とは自明である。 

 したがって，引用発明１において，被混煉材Ａ

の温度を検知する動機付けが存在することは明

らかであり，容器の開口部が上端部であることか

ら，容器内の被混煉材Ａの温度を検知するために

温度検知手段を容器の上端部の近傍に設けるこ

とも，当業者が自然に選択する配置である。… 

裁判所の判断 

 …引用発明１は，…真空状態にある混煉容器を自転・公転させて被混煉材を混煉脱泡する際に，当

該容器の温度上昇を制限する必要があるという技術課題を明示しており，これを解決するために，容

器の自転数，公転数を含む運転条件を予め設定したものと認められる。また，引用発明２も…同様に，

攪拌混合する対象物の温度上昇を押さえるという技術課題を有しており，これを解決するために，ホ

ッパーの上面に設けた温度センサーにより対象物の温度を検知し，温度が一定の温度まで上昇する

と，攪拌する部材の回転数を減少させて温度を低下させ，以後，検知した温度に応じて回転数を制御

し，攪拌する部材の回転数の減少，増加を順次繰返すものであると認められる。 

 さらに，本件周知例にも，攪拌により一定以上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題と，これ

を解決するために，検出された温度に応じて攪拌翼の回転数を制御するという技術事項が開示されて

いる。 

 そうすると，引用発明１及び２と本件周知例は，いずれも攪拌により生じる温度上昇を一定温度に

止めるという共通の技術課題を有し，それぞれその課題を解決する手段を提供するものであると認め

られる。 

 したがって，引用発明１において，…混煉のための自転数，公転数を含む運転条件を温度上昇の制

限などの条件に合わせて予め設定しておくという構成に代えて，共通する技術課題を有する引用発明

２に開示された，温度センサーにより対象物の温度を検知して温度が一定の温度まで上昇すると，攪

拌する部材の回転数を制御するという技術思想を採用し，対象物の温度を検知して検知した温度に応

じて容器の自転数，公転数を含む運転条件を制御するという構成…に至ることは，攪拌により一定以

上に温度が上昇するのを防ぐという技術課題自体が本件周知例にも示される周知の技術課題である

ことも考慮すると，当業者にとって，容易に想到することができたものといわなければならない。 
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(42)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「バイオセンサおよびそれに用いる電極セット，ならびにバイオセンサを形成するため

の方法」（査定不服審判） 

知財高判平成22年12月22日（平成22年（行ケ）第10147号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-319511号（特開2005-37406号公報） 

分類 G01N 27/30 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、略均一な化学反応となる厚さを有する試薬

分布を形成し、正確な分析を可能にするバイオセンサであ

る。本願発明のバイオセンサは、所定の反応域を有するプ

レート要素と、該反応域に隣接して配置された凹部とから

なる。また、本発明のバイオセンサは、前記反応域に配置

された試薬を備える。好ましくは、前記凹部が前記反応域

の少なくとも一部に外接する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用発明（引用発明１）：（特階平7-275251号公報）

（審決の認定） 

 「２枚の絶縁性基板（1a）(1b)が、スペーサ(4)を介して反応層(3)が面する空間部(6)を残すように

積層された構造のバイオセンサであって、下側の絶縁性基板(1a)に、全ての電極系と、反応層及びス

ペーサが形成され、接続端子が露出するような切欠き部(11)及び排出口(62)を有する上側の絶縁性基

板(1b)が、スペーサ(4)により接着・積層され、下側の絶縁性基板(1a)上に形成される電極系は、リー

ド(21)、電極(22)、接続端子(23)、及び絶縁層(5)から構成され、酵素等の生体関連物質を含む反応層

(3)は、塗液のディスペンサによる塗布で電極(22)上に設けられ、電極及びリードの露出不要部は絶縁

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/963/080963_hanrei.pdf
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層(5)で覆われ、スペーサ(4)は反応層を試料液に接触させるための空間部(6)、導入口(61)及び導入口

とは反対側の側端面部も開口するように、両側に直線状のパターンとして下側の絶縁性基板に、部分

的塗布により形成されたものである、バイオセンサ」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例３（引用発明３）：特開平2-1535号公報（審決の認定） 

「酵素等の試薬のコーテイング(32)を測定電極(21)上に形成した感知装置、つまりバイオセンサで

あって、測定電極(21)が、第２図に示すように、「モート」(33)によって取囲まれたものが記載され、

…モートは、電極と接触しないように電極を取り囲んで形成された凹部であるといえる。さらに、モ

ートの機能として、表面張力により、コーティング組成物のための鋭い境界を形成し、その広がりを

精確に電極の区域に限定することが記載されている。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

第１の表面と，該第１の表面上の所定の反応域，および該第１の表面において該反応域に隣接し，か

つ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成され た下部プレート要素と，前記反応域の少な

くとも一部に被覆された試薬と，前記試薬を横切って延び，隙間を画定するために前記下部プレート

要素と共同する上 部プレート要素とを備え， 

 前記隙間が開口を有し，液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し， 

 前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され，当該凹部の少なくもと１つ

が１０００μｍの幅を有してなるバイオセンサであって， 

 前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に，第１の部分（７０）と第２の部分（７２）と

を含むスペーサ（１５）を備え，該第１の部分（７０）およ び第２の部分（７２）のそれぞれの両端

（６０，６２）間に延び，対向する縁（６４）が前記隙間を共同して形成し，該第１の部分および第

２の部分の各端 （６２）が，前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバ

イオセンサ。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年11月 2日 ： 特許出願（原出願の優先権主張日：平成12年10月6日・米国） 

平成19年 9月26日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年 1月10日 ： 拒絶査定 

平成20年 4月11日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-9110号） 

平成21年12月21日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 （相違点）  

  本願発明では、下部プレート要素が、第１の表面において反応域に隣接し、かつ少なくとも外接
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して配置された凹部を包含して形成されたものであって、開口と試薬との間の隙間に凹部の少なくと

も一部が配置され、当該凹部の少なくとも１つが１０００μｍの幅を有しているものであるのに対

し、刊行物１発明は、このような凹部を有さない点。  

    

  そこで、上記相違点について検討する。  

  刊行物２…には、…が記載されている…。  

  そして、電極上に試薬を含む塗液を被覆して反応域を形成したバイオセンサにおいて、電極上に

塗液を供給し広げた際に、塗液が電極上全体に広がらず、被覆される塗液の厚みが不均一となれば、

電極上に試薬が不均一な状態で存在することとなり、正確な分析が行えないことは、当業者であれば

当然認識している技術常識である。  

  そうすると、刊行物１発明において、電極上の反応域にディスペンサによる塗布が均一になされ

るように、電極の周囲に、刊行物２に記載されるような凹部を形成して、反応域に隣接し、かつ少な

くとも外接して配置された凹部を、液体サンプルを導入する開口と反応域との間の隙間も含めて形成

されたものとし、その際に、凹部の幅を、反応域の大きさ等のバイオセンサの構造に応じて、最適化

し、１０００μｍとすることは、当業者が容易になし得たものといえる。  

判決 

原告の主張 

イ 引用発明が解決すべき技術的課題は，構成部

品であるスペーサシートを減らし，構造を簡単に

してコストを小さくすることにあり，そのために

１枚の絶縁性基板にスペーサを印刷又は塗布す

ることで，スペーサシートを省略し得る構成が採

用されたものである。 

 そして，刊行物１には反応層の厚さについての

記載は存せず，反応層の形成に当たり，下側の絶

縁性基板又は他の部材に何らかの加工を施す趣

旨の記載も存し ないから，引用発明においては，

反応層の厚さについての認識も，反応層の厚さを

制御するために他の構成を設けることの認識も

なされていないというべきである。 

 そうすると，刊行物１においては，構造を簡単

にしてバイオセンサを安価にすることが目指さ

れているのみで，正確な分析を可能にするため，

試薬の厚さを均一にするべく，「凹部」を設ける

ことは示唆されていない。 

 前記のとおり，刊行物２の「モート」と本願発

明の「凹部」とは，これらの構成を設ける目的，

被告の主張 

イ バイオセンサにおいて，試薬を含む塗液が電

極全体に広がらず，塗液（試薬）の厚みが不均一

となれば，正確な分析が行 えなくなるのは，当業

者であれば当然認識している事柄である。そして，

分析の技術分野で正確な分析を行うことは自明の

技術課題であり，電極上に試薬を含む 塗液を被覆

して反応域を形成したバイオセンサにおいて，正

確な分析を行うために，電極全体に均一な厚さで

塗液を供給することは，乙第２，３号証にも記載

さ れた技術常識である。 

 審決はこの技術常識を前提として，引用発明の

バイオセンサに対する刊行物２の記載事項の適用

の可能性を論じたにすぎない。 

 なお，当業者がセンサの構造につき試行錯誤を

重ねてその改良等を行うことは通常の事項であっ

て，引用発明のバイオセンサに改良を加えてより

正確な分析ができるようにすることは，当業者に

とって何ら格別のものではない。 

ウ 前記１のとおり，本願発明の「凹部」と刊行

物２の「モート」とはともに，電極上の反応層の
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作用，効果が異なるから，「略均一な化学反応と

なる厚さを有 する試薬分布を形成する」ために，

引用発明に刊行物２の「モート」を組み合わせて

本願発明の「凹部」に係る構成とする動機付けが

ない。 

ウ また，そもそも本願発明の優先日当時，電極

上に試薬を被覆して反応域を形成するバイオセ

ンサにおいて，正確な分析を行うために，試薬の

厚さを均一なものとすることは当業者の間の技

術常識ではなかった。 

エ そして，引用発明の反応層においては，一対

の電極を含む反応層全体を試薬が被覆するのに

対し，刊行物２の反応域においては，３つの電極

のうちの１つの みが試薬によって被覆され，コ

ーティング組成物で覆われる電極以外の電極は

モートの機能によって試薬で被覆されない。そう

すると，引用発明と刊行物２とで は，電極が試

薬によって被覆される態様が異なるから，引用発

明に刊行物２の記載事項を組み合わせる動機付

けがない。 

境界を形成することを技術的課題とするものであ

って，反応層が被覆する電極の数は技術的課題の

本質を左右するものではない。 

エ したがって，本願発明の優先日当時，引用発

明に刊行物２の記載事項を組み合わせて相違点を

解消することにつき動機付けがあったものであ

る。 

裁判所の判断 

 引用発明のバイオセンサは血液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であり（刊行物１の段

落【０００１】），刊行物２のセンサーも水溶液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であって

（１頁右下欄下から２行～２頁左上欄上から４行），両者は技術分野が共通するところ，化学物質の

有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて，正確な測定，分析を行うことは当業者

にとって自明の事柄であり，正確な測定，分析を行うための機器の実現は当業者にとって当然の技術

的課題にすぎない。 

 そうすると，上記技術的課題を解決するために，刊行物２の「モート」の構成を引用発明に組み合

わせる動機付けがあるということができる。 

（２）この点，原告は，引用発明においては，反応層の厚さについての認識も，反応層の厚さを制御

するために他の構成を設けることの認識もないし，引用発明では，構造を簡単にしてバイオセンサを

安価にすることが目指されているのみで，正確な分析を可能にするため，試薬の厚さを均一にするべ

く凹部を設けることが示唆されていない等と主張する。 

 確かに，刊行物１の段落【０００４】ないし【０００６】によれば，引用発明の技術的課題は，安

価なバイオセンサを提供するため，構造を簡単にし，構成部品を少なくし，製造工程を少なくするこ

とにあり，引用発明による解決手段は，バイオセンサを構成する２枚の絶縁性基板のうちの１枚に印

刷等の方法でスペーサを形成し，独立したスペーサシートを省略することにあるということができ
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る。 

 しかしながら，化学物質の有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて，正確な測

定，分析を行うことは当業者にとって自明の事柄であり，正確な測定，分析を行うための機器の実現

は当業者にとって当然の技術的課題にすぎない。 

 また，電極上の試薬の厚さが均一でなく，例えば反応域ないし反応層の一部にこれらが広がってい

ないような極端な場合には，当該センサを用いた正確な測定，分析を行うことができないのは明らか

であるから，引用発明の発明者や刊行物１に接した当業者において，電極上の試薬の厚さを考慮しな

いとは考え難い。 

 … 

そうすると，仮に刊行物１に試薬の厚さについての記載が明示されていないとしても，当業者にお

いて当然に考慮すべき事柄であって，電極上の試薬の厚さを均一にするべく，引用発明のバイオセン

サに刊行物２の「モート」を組み合わせて，電極の周囲に凹んだ部分すなわち「凹部」を設ける動機

付けに欠けるところはないというべきである。 
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(42)-7 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「不揮発性メモリ装置」(査定不服審判) 

知財高判平成23年9月29日（平成23年（行ケ）第10045号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-98991号（特開2008-204623号公報） 

分類 G11C 16/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、メモリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリとして、第１のバッフ

ァメモリと第２のバッファメモリを有し、上記第１のバッファメモリと上記第２のバッファメモリは、

上記入出力端子と上記メモリブロックの間に並列に接続され、第１のバッファメモリに格納された書

込みデータをメモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、他の書込みデータを入出力端子か

ら第２のバッファメモリへ転送するフラッシュメモリ装置であり、これによって、装置全体の消去も

しくは書込みにおいて流れる消費電流を時間的に分散して、不揮発メモリ装置の消去、書込み動作、

すなわち書換え処理を効率よく低消費電力で高速化する装置である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開昭63-81660号公報（判決の認定） 

「…引用例には，「インターフェイス回路ＨＩＮＦ」と「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」の間に並

列に接続された，「バッファメモリＢＵＦ１」と「バッファメモリＢＵＦ２」を用いて，上記「ハード

ディスクメモリ装置ＤＳＫ」にデータの書き込む動作について，二個のバッファメモリを有し，その

一方から転送された１セクタ分のデータが，メモリ装置のセクタに書き込まれている間に，ホストか

ら供給される１セクタ分の次のデータが，他方のバッファメモリに高速に書き込まれるようにするこ

とにより，システムの処理能力の向上を図ることが開示されている。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（判決の認定） 

「…不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，従来使用していたハードディスクメモリ装置の

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/693/081693_hanrei.pdf
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ような「磁気メモリ」に代えて，「フラッシュメモリ」を採用することは，周知である（甲１５，乙１）。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項7のみ記載）（本願発明） 

【請求項７】複数のフラッシュメモリセルからなる複数のセクタを有するメモリブロックと、上記メ

モリブロックに記録する情報を一時格納するバッファメモリと、入出力端子と、上記メモリブロック

と上記バッファメモリとの間及び上記入出力端子と上記バッファメモリとの間における情報の転送の

制御を行うリードライト回路を有し、上記バッファメモリとして、第１のバッファメモリと第２のバ

ッファメモリを有し、上記第１のバッファメモリと上記第２のバッファメモリは、上記入出力端子と

上記メモリブロックの間に並列に接続され、上記リードライト回路は、上記第１のバッファメモリと

上記第２のバッファメモリと上記メモリブロックに指示することにより、上記メモリブロックと上記

第１のバッファメモリ間のデータ転送、上記メモリブロックと上記第２のバッファメモリ間のデータ

転送、上記入出力端子と上記第１及び第２のバッファメモリ間のデータ転送を制御し、上記第１のバ

ッファメモリに格納された書込みデータを上記メモリブロックの所定のセクタへ転送している間に、

他の書込みデータを上記入出力端子から上記第２のバッファメモリへ転送することが可能であること

を特徴とするフラッシュメモリ装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年4月7日 ： 特許出願（原出願日：平成5年3月4日） 

平成21年9月3日 ： 拒絶査定 

平成22年1月7日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-345号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年9月27日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明は、引用発明及び周知例に記載された技術に基づいて、当業者が容易に発明することがで

きたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 

 …本件審決は，…本願発明と引用発明との…相違点を，以下のとおり認定した。 

…相違点１：本願発明は，「不揮発性メモリ装置」が「複数のフラッシュメモリセル」を有する「フ

ラッシュメモリ装置」であるのに対し，引用発明は，「不揮発性メモリ装置」が「磁気メモリ」から

なる「ハードディスクメモリ制御装置及びハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」である点 

判決 

原告の主張 

 「磁気メモリ」と「フラッシュメモリ」とでは，

既にデータが書き込まれている領域への書込み，

すなわち書換え動作が異なるため，引用発明にお

被告の主張 

 ア 引用発明は「磁気メモリ」を用いた「ハー

ドディスクメモリ制御装置及びハードディスクメ

モリ装置ＤＳＫ」に関する発明であって，「フラッ
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いて，磁気メモリとフラッシュメモリとを置換す

ることは必ずしも容易ではない。すなわち，引用

発明の磁気メモリでは，該当セクタに上書きする

だけで書換え動作を実行できるのに対し，本願発

明のフラッシュメモリでは，単に上書きするだけ

では書換え動作を実行できず，該当するセクタの

メモリセル内容をまず消去し，その後データをメ

モリセルに書込むことによって初めて書換え動

作を完了することができる点で相違する。 

 したがって，磁気メモリとフラッシュメモリと

では書換え動作が相違し，フラッシュメモリの書

換え動作は磁気メモリのそれに比較して制御が

複雑である。よって，引用発明において，「磁気

メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置Ｄ

ＳＫ」を用いることに代えて，周知技術の「フラ

ッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」

を用いることは，当業者といえども困難であり，

当業者であれば容易に想到し得たとする本件審

決は，失当である。 

シュメモリ装置」に関する周知例１とは，不揮発

性メモリ装置に関する技術である点において，技

術分野が共通するものである。 

 そして，そのような不揮発性メモリ装置に関す

る技術分野において，従来使用していた「磁気メ

モリ」に代えて「フラッシュメモリ」を採用する

という技術思想は，従来周知である（甲１５，乙

１）。 

 したがって，当業者であれば，当該周知技術を

勘案することにより，引用発明の「磁気メモリ」

を用いた「ハードディスクメモリ制御装置及びハ

ードディスクメモリ装置ＤＳＫ」に関する技術を

本願発明のような「フラッシュメモリ装置」に転

用し，本願発明の相違点１に係る構成とすること

を容易に想到し得たものである。 

 イ また，「フラッシュメモリ装置」は周知技術

であり，かつ，当該「フラッシュメモリ装置」が

書換えに先立って消去が必要であることも当業者

の技術常識であるから，引用発明において，「磁気

メモリ」からなる「ハードディスクメモリ装置 

ＤＳＫ」に代えて「フラッシュメモリ装置」を用

いるに当たり，書換えに先立って消去を行うよう

に回路を変更する程度のことは，当業者であれば

当然にできたことである。 

裁判所の判断 

 …引用発明では，メモリ装置として「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」が用いられているが，メ

モリ装置において，データの書込み及び読出し動作に伴う，ホストとメモリ装置間のデータ転送を効

率よく行い，処理能力の向上を図るという課題は，ハードディスクメモリ装置に限らず，他のメモリ

装置においても存在することは明らかである。 

 また，不揮発性メモリ装置に関する技術分野において，従来使用していたハードディスクメモリ装

置のような「磁気メモリ」に代えて，「フラッシュメモリ」を採用することは，周知である（甲１５，

乙１）。 

 さらに，引用発明は，ホストとメモリ装置間でのデータ転送を，２個のバッファメモリを用いて制

御し実行するもので，メモリ装置における書換え動作の違いには関係ないから，引用発明におけるデ

ータ転送の方法を，ハードディスクメモリ装置以外のメモリ装置でも実現できることは，引用例の記

載に接した当業者には，自明である。 

 そうすると，引用発明において，「ハードディスクメモリ装置ＤＳＫ」を用いることに代えて，周
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知な「フラッシュメモリセル」からなる「フラッシュメモリ」を用いることは，当業者であれば容易

に想到することができたものである。 
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(42)-8 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題 

 

１．書誌的事項 

事件 「巻寿司」（査定不服審判） 

知財高判平成23年12月14日（平成23年（行ケ）第10169号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-38500号（特開2006-223131号公報） 

分類 A23L 1/10 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

巻寿司の芯として茄子漬の青色部を用いた巻寿司に関する発明で

あり，安全性が高く，傷みにくく，さらに採取及び加工が容易な青

色の食材を寿司ねたとして使用する寿司を提供することを課題とし，

これを解決するために，特許請求の範囲記載の各構成を採ることに

よって，青色が鮮やかな寿司を提供し，寿司から与えられる色彩の

印象をより豊かなものにするとの効果を奏する発明である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例1（甲１発明）：特開平8-289721号公報 

 「細切れにした漬物がばらになりやすく，包装するときや巻きずしを作るときに不便であることを

課題とし，これを解決するために，細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形し

た漬物スティックを提供することによって，細切れにした漬物でもばらばらにならず，容易に包装で

き，またこれを芯として巻きずし等を容易に作ることができるようにしたもの」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例2（甲２発明）：特開平8-173028号公報  

 「鮮やかな藍青色で色むらがなく，歯応えがあり，味が均質ななすびの浅漬けを得る方法」（判決よ

り抜粋） 

 

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/081836_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年 2月16日 ： 特許出願（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年 4月14日 ： 拒絶査定 

平成22年 7月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-17392号） 

平成23年 3月29日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

引用発明の漬物を芯に含む巻寿司には，上記周知の課題である，巻寿司の彩りに変化をつけようとす

る課題があったといえ，また，該課題を解決する目的で，巻寿司の芯によって彩りに変化をつけるこ

と，及び，巻寿司の彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物（たくあん等）を用いることも，本

願出願前周知事項であった以上，引用発明の漬物を芯に含む巻寿司において，上記周知の課題である

巻寿司の彩りに変化をつけようとし，その課題を解決する目的で，上記周知事項を適用して，巻寿司

の芯によって彩りに変化をつけようとし，その彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物を適用す

ることは，当業者であれば当然考えたことである。  

  一方，刊行物２には，漬物の一つとして茄子漬があり，茄子漬は味と共に漬物の色が評価され，

色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること（摘示（２ａ））が記載され，且つ，それのみ

ならず，茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであることも，本願出願前，周知事項であった。  

  そうすると，引用発明の漬物を芯に含む巻寿司において，上記周知の課題である巻寿司の彩りに

変化をつけようとし，その課題を解決する目的で，上記周知事項を適用して巻寿司の芯によって彩り

に変化をつけようとし彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物を適用し，該彩り豊かな漬物とし

て，刊行物２に記載され本願出願前周知の，色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いること

は，当業者が容易に想到し得たことと認める。 

判決 

原告の主張 

（ア）周知の課題についての認定の誤り 

 審決は，巻寿司の彩りに変化をつけようとする

ことは，本願出願前周知の課題であり，同課題を

解決する目的で，巻寿司の芯によって彩りに変化

をつけること，及びその芯として漬物を用いるこ

とは周知事項であると認定している。 

 しかし，仮に上記課題が周知であったとして

も，甲１発明について同課題が存在するとはいえ

ない。すなわち，甲１には，漬物スティックに関

被告の主張 

…漬物を用いた巻寿司の発明である甲１発明に

おいて，巻寿司が提供される場面に応じて，巻寿

司の芯の彩りを考慮することは，当業者であれば

当然なしうることといえる。このことは，甲１に

そのような考慮をすることを阻害する事由が記載

されていれば格別，甲１に上記周知の課題につい

ての記載がないこととは関係がない。…原告は，

甲１発明と甲２とは，技術分野の関連性及び課題

の共通性は全くないから，両者を結びつけて考え
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する発明が記載され（段落【０００１】），その課

題とするところは，歯の悪い老人等のために細切

れにした漬物が，ばらばらにならないように包装

することであり（段落【０００２】，【０００３】），

巻寿司を製造した際の見栄えや色彩の考慮につ

いては一切記載がない。したがって，甲１発明の

根本的な課題との関係及び甲１の記載全体を考

慮すれば，甲１発明に同課題が存在するとの認定

が誤りであるのは明らかである。 

… 

（ウ）甲１発明に対して甲２を適用した進歩性判

断の誤り 

 審決は，甲１発明において，周知の課題の存在

を前提とし，それ以前に認定した周知事項を適用

し，さらに，甲２記載の周知事項を適用すること

は，当業者が容易に想到し得たと判断するが，誤

りである。 

 甲１には，細切れの漬物がばらばらにならない

ようにするためにスティック状に成形した漬物

スティックを巻きずしにしたものが記載され，甲

２には，小なすの発色，食感，味を改良するため

の浅漬け方法が記載されている。 

 しかし，前述のとおり，上記周知の課題は甲１

発明には当てはまらないものであり，巻きずしの

芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知

事項であったとしても，このことをもって，甲２

の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬

の皮を甲１発明に適用するとの動機付けが存在

するとは考えられない。 

 また，甲１発明と甲２発明については，技術分

野の関連性及び課題の共通性は全くなく，このよ

うに技術思想の全く異なるものを結びつけて考

える動機付けは一切見当たらない。 

… 

（オ）裁判例 

…（知財高裁平成２０年（行ケ）第１００９６号

事件判決）。…判示を本件に当てはめて考えれば，

る動機付けがないと主張するが，審決が認定する

甲１発明は，「細切れにした漬物に増粘剤を添加混

合してスティック状に成形した漬物スティックを

巻きずしの芯として使用した巻きずし」，すなわち

漬物を芯に含む巻寿司である（なお，甲１発明の

認定に誤りがないのは，前記（２）のとおりであ

る。）ところ，甲２には「なすびの浅漬け」すなわ

ち「漬物」に係る技術が記載されているから，「漬

物」又は「漬物」を利用した料理という点で両者

は技術分野を同一にするものである。 

 そして，前記アのとおり，巻寿司において色

彩を考慮して具材を配することは周知の課題であ

ったこと，前記イのとおり，茄子の青系色は料理

の彩りとして一般的に評価され，茄子の青色は皮

によるものであることが周知の事実であることを

考慮すれば，審決が「甲１発明の漬物を芯に含む

巻寿司において，上記周知の課題である巻寿司の

彩りに変化をつけようとし，・・・該彩り豊かな漬

物として，…色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青

色部）を用いることは，当業者が容易に想到し得

たこと」と判断した点に誤りはない。… 

オ 裁判例につき 

（ア）審決における本願発明１についての進歩性

の判断が，原告が挙げて説明する判決の判示に則

していないからといって，直ちに本願発明１の進

歩性が肯定されることにはならない。…論理付け

ができなかったことを主張するのであれば格別，

審決が特定の判決の判示事項に沿った判断をして

いないことを根拠に本願発明１の進歩性が肯定さ

れるとの原告の主張は失当である。単に引用文献

に示唆等の明示がないことのみをもって，進歩性

は肯定しうるとされる根拠はない。そして，審決

が進歩性を否定した論理付けに誤りがないのは前

述のとおりであるから，論理的な説明ができない

とする原告の主張は理由がない。 

（イ）なお，引用文献には課題が明記されていな

いものの，課題が自明であるか容易に着想しうる
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…漬物スティックを芯とした巻きずしと小なす

の浅漬け方法に接した当業者が，茄子漬の青色部

だけを切り取って巻寿司の芯に含めたはずであ

るとする論理的な説明ができない。甲１と甲２

に，そのような示唆は全く存在せず，…。 

場合において発明の進歩性は否定されるとした裁

判例として、東京高裁平成８年５月２９日判決（平

成４年（行ケ）第１４２号），東京高裁平成９年１

０月１６日判決（平成７年（行ケ）第１５２号），

知財高裁平成２１年９月１５日判決（平成２１年

（行ケ）第１０００３号），知財高裁平成２２年４

月１９日判決（平成２１年（行ケ）第１０２６８

号），知財高裁平成２３年７月２７日判決（平成２

２年（行ケ）第１０３５２号）がある。 

裁判所の判断 

（ア）「周知の課題についての認定の誤り」につき 

 原告は，仮に巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が周知であったとしても，甲１には

巻寿司の見栄えや色彩の考慮についての記載がないので，審決が甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつ

けようとする課題が存在すると認定したことは誤りであると主張する。 

 しかし，審決は，巻寿司の彩りに変化をつけようとすることが本願出願前に周知の課題であること

を根拠に，漬物を芯に含む巻寿司である甲１発明にも上記課題が存在したと判断するものであって，

甲１自体に巻寿司の見栄えや色彩についての記載がありその記載から甲１発明に巻寿司の彩りに変

化をつけようとする課題が存在すると認定するものではない。そして，巻寿司の彩りに変化をつけよ

うとすることが周知の課題であれば，巻寿司についての発明である甲１発明においても，その彩りに

変化をつけようとする課題はあるといえるので，たとえ，甲１に巻寿司の見栄えや色彩についての記

載が存在しなくとも，周知の課題を根拠に甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存

在するとした審決の判断に誤りはない。 

 これに対し，原告は，甲１記載の漬物スティックは，細切れにした漬物がばらばらにならないよう

に包装するという課題を解決するものであるので，彩りを考慮する課題はないと主張する。しかし，

甲１の段落【０００３】及び【０００４】には，甲１記載の漬物スティックは，巻寿司を作る際に細

切れの漬物がばらばらになりやすいという課題を解決するためのものであることも記載されており，

甲１は，そこに記載の漬物スティックを芯とした巻寿司を製造することをも念頭に置くものである。

そうすると，甲１記載の漬物スティックを使用して巻寿司を得る甲１発明においても，巻寿司の彩り

に変化をつけようとする課題が存在するということができ，原告の主張は採用することができない。

… 

（ウ）「甲１発明に甲２を適用した進歩性の判断の誤り」につき 

ａ 原告は，前記（ア）のとおり，巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題は甲１発明には

当てはまらないので，巻寿司の芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知の事項であったとして

も，このことをもって，甲２の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬の皮を甲１発明に適用す

ることの動機付けが存在するとは考えられないと主張する。しかし，前記（ア）のとおり，「巻寿司

の彩りに変化をつけようとするという課題が甲１発明には当てはまらない」とはいえないので，原告

の主張は前提を欠くものである。  
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ｂ また，原告は，甲１発明と甲２に技術分野の関連性及び課題の共通性はなく，技術思想の異なる

甲１発明と甲２を結びつけて考える動機付けはないと主張する。 

 しかし，前記（３）のとおり，甲２には，鮮やかな藍青色で色むらがなく，歯応えがあり，味が均

質ななすびの浅漬けを得る方法についての技術が記載されている。そして，漬物を巻寿司の芯として

使用する甲１発明と，漬物に関する技術を記載する甲２とは，漬物又は漬物を利用した料理という点

で技術分野を同一にする。してみると，甲１発明と甲２を結びつけて考察した審決の判断に誤りはな

く，原告の主張は理由がない。 

… 

（オ）「裁判例」につき 

 原告は，審決が特定の裁判例が示した基準に従って判断をしていないことを理由に同審決は違法で

ある旨主張するが，上記裁判例は本件とは異なる事案についての判示であって，本件にそのまま当て

はまるものではないから，原告の主張は理由がない。 
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(42)-9 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「電子レンジのマイクロ波を利用し、陶磁器に熱交換の機能性を持たせ、調理、加熱、

解凍を行う技術」（査定不服審判） 

知財高判平成24年1月31日（平成23年（行ケ）第10142号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2147号97頁 

出願番号 特願2005-71885号（特開2006-223782号公報） 

分類 A47J 27/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、マイクロ波を直接食品に照射すると食品成分が化学変化する可能性が強く、その上に

塩分の味覚も変化するため、電子レンジを使い、食品に直接マイクロ波を照射せずに、従来の加熱よ

りも熱効率の高い調理、加熱、解凍の方法を開発したものである。すなわち、陶磁器の内側にマンガ

ン－亜鉛－フェライトのなかで保磁力の高い素材とキュリー温度を選択し、粉末にして、薄い膜状に

陶磁器の内部全面に塗布し、マイクロ波２．４５ギガヘルツを吸収させると短時間に高温に発熱する。

このときマンガン－亜鉛－フェライトは誘導加熱と誘電加熱を起こし、渦電流が生じ、保磁力の高い

素材を選択すると一層電子レンジのマイクロ波の吸収効率が上がり熱効率の高い発熱をする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用刊行物１（引用発明）：特開平2-271808号公報（判決の認定） 

「…セラミック製の調理容器で調理を行うときは，芋等が内部加熱され水分が蒸発するとともに風味

が著しく損なわれるという従来の問題点に鑑み，フェライト材（マイクロ波を吸収して発熱し，赤外

線を放射する。）とセラミック材（マイクロ波を透過する。）とが併存するように被調理物加熱層１４

を構成し，フェライト材におけるマイクロ波の吸収に起因した外部加熱と，セラミック材におけるマ

イクロ波の透過に起因した誘電加熱とを併用するものである。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用刊行物２：特開2004-97179号公報（判決の認定） 

「…調理品等の味覚が損なわない新たな解凍技術として開発された発明であること，解凍又は加熱す

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/964/081964_hanrei.pdf
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るときにその組成の違う物資が混在しているなかでマイクロ波を直接，照射すると解凍又は加熱すべ

き素材は全体が均一な温度による解凍又は加熱が困難であり，解凍又は加熱後の温度むらの原因は油

脂部分等にマイクロ波が集中的に吸収されるなどして，全体に均一な温度の解凍又は加熱ができない

こと，そこで，磁性体シートにおけるキュリー温度相当の外部加熱のみによって素材を加熱するため，

磁性体シートを透過したマイクロ波をアルミ箔等の遮断層で反射することによって，素材にマイクロ

波が直接当たらないように遮断することが記載され，さらに，段落【００１３】には，磁性体シート

は，マイクロ波の吸収による発熱の機能を担うのであってマイクロ波の遮断までも担うものではない

こと，マイクロ波の遮断機能を担うのはアルミ箔等であることが示されている。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】陶磁器の容器の内部全体と，蓋の内部全体に，磁性体，磁性フェライトを粉体にし，粒

子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ，釉薬の下に塗布し，焼結した陶磁器を電子レンジのマ

イクロ波によって，加熱するにあって，磁性体及び磁性フェライトにマイクロ波が吸収され電子スピ

ンの回転運動の向きがそろい，磁化が増幅し，磁性体，磁性フェライトの薄膜層にマイクロ波の電界

による電磁誘導によって自己磁場が誘導されることから，誘導加熱，渦電流損による加熱が生じ，マ

イクロ波の周波数と磁性体，磁性フェライトの周波数がほぼ等しく，同調することから，強磁性共鳴

が生じ，熱交換の機能を付加し，発熱効率の高まる陶磁器内部にあって，調理，加熱，解凍を行う方

法。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年3月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-7186号） 

平成22年12月20日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年3月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明は，本願の出願前に頒布された…「引用刊行物１」…記載の発明（…「引用発明」とい

う。），本願の出願前に頒布された…「引用刊行物２」…記載の事項及び周知の事項に基づいて当業者

が容易に発明をすることができたものである… 

 …上記判断に際し，審決が認定した…本願発明と引用発明の…相違点は，以下のとおりである。 

(ｱ) 相違点Ａ 

 陶磁器に関して，本願発明が「容器の内部全体と，蓋の内部全体に，磁性体，磁性フェライトを粉

体にし，粒子同士が結合されるよう薄膜層状に結合させ，釉薬の下に塗布し，焼結した」ものである

のに対して，引用発明は「セラミック粉と結合材と混合成型し焼結した，セラミック材等にて形成さ

れるマイクロ波を透過する非電波吸収断熱層１３にて構成される外側の層と，セラミック粉と，マイ

クロ波を吸収して発熱し赤外線を放射するフェライト粉と，このセラミック粉とフェライト粉とを結

合する結合剤とを混合成形し焼結して，マイクロ波の吸収率を５０％～７０％とした，被調理物加熱
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層１４にて構成され，調理容器１０の内部空間を囲むよう設けられた内側の層との，内外２層に形成

された，有底筒状の容器本体１１とこの容器本体１１の上部開口を開閉する蓋体１２とから構成され

た」ものである点。 

 審決は，「引用刊行物２の，マイクロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生成されたり，

均一な温度による解凍又は加熱が困難となることを避けるためにマイクロ波を遮断してマイクロ波

が直接当たらないようにすること，及びそのときソフトフェライトシートによる加熱容器の内部や表

面に付着した磁性体をマイクロ波で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱することの示唆に基づいて，

引用発明の内部加熱のための被調理物加熱層１４を透過するマイクロ波の一部について，このマイク

ロ波が透過しないように被調理物加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト粉によってマイク

ロ波を遮蔽するようなすことは当業者が格別の困難性を要することなくなし得たことである。」，「引

用発明も，マイクロ波により芋等が内部加熱されると焼芋等の風味が著しく損なわれるという問題点

に対して，内部加熱するマイクロ波を減らすものであって，よりよい風味を求めて外部加熱のみとす

べく，フェライト粉によりマイクロ波を遮蔽することも…当業者が…格別の困難性を要することなく

なし得たことである。」などとして，「相違点Ａに係る本願発明の構成とすることは当業者が容易にな

し得た」と判断した。 

判決 

原告の主張 

 本願発明の相違点Ａに係る構成は，マイクロ波

を１００％近く吸収し，熱効率を高めるものであ

る。引用刊行物２記載の示唆に基づいて，引用発

明の内部加熱のための被調理物加熱層１４のセ

ラミック材をなくし，フェライト粉によってマイ

クロ波を遮蔽するようにし，本願発明に想到する

ことは，容易とはいえない。 

 したがって，本願発明の相違点Ａに係る構成

は，引用発明と引用刊行物２の発明から当業者が

容易に想到し得たこととはいえない。 

被告の主張 

 …引用発明は，内部加熱により焼芋等の風味が

著しく損なわれるという課題を解消するため，内

部加熱するマイクロ波を減らすというものであ

る。他方，引用刊行物２の段落【０００９】，【０

０１０】，【００１３】，【００２０】には，マイク

ロ波が直接食品に照射されると癌の原因因子が生

成されたり，均一な温度による解凍又は加熱が困

難となることによる調理品の味覚を低下させると

いう課題を解決するために，マイクロ波を遮断し

てマイクロ波が直接当たらないようにすること，

及びそのときソフトフェライトシートによる加熱

容器の内部や表面に付着した磁性体をマイクロ波

で加熱してその輻射熱で解凍又は加熱すること，

が示唆されているといえる。 

 そうすると，引用発明と引用刊行物２に記載の

事項とは，マイクロ波が直接照射されることによ

って調理品（芋等）の味覚（風味）が損なわれる

ことを防止するという課題において共通する。 

 したがって，引用発明において，上記の問題点

（課題）を解決するために，内部加熱のための被
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調理物加熱層１４を透過するマイクロ波の一部に

ついて，引用刊行物２の上記示唆に照らして，引

用発明のフェライト粉がマイクロ波を吸収するこ

とで発熱するとともに遮蔽するものであることか

ら，このマイクロ波が透過しないように被調理物

加熱層１４のセラミック材をなくし，フェライト

粉によってマイクロ波を遮蔽する（外部加熱のみ

とする），すなわちフェライト粉が接触して隙間を

なくすことは，当業者が容易になし得たこととい

える。 

裁判所の判断 

 引用発明は，調理品等の味覚が損なわれるのを防止するためフェライト材とセラミック材とが併存

するように被調理物加熱層１４を構成し，マイクロ波の外部加熱と赤外線の誘電加熱とを併用加熱す

ることによって，課題を解決するものであるのに対して，引用刊行物２記載の技術は，素材に対し，

均一な温度による解凍又は加熱を実現するため，マイクロ波を対象物に直接照射させないようにアル

ミ箔などで遮断して，外部加熱のみによって素材を加熱するものである。すなわち，引用発明は，素

材を内外から加熱することに発明の特徴があるのに対して，引用刊行物２記載の技術は，マイクロ波

の素材への直接照射を遮断することに発明の特徴があり，両発明は，解決課題及び解決手段において，

大きく異なる。引用発明においては，外部加熱のみによって加熱を行わなければならない必然性も動

機付けもないから，引用発明を出発点として，引用刊行物２記載の技術事項を適用することによって，

本願発明に至ることが容易であるとする理由は存在しない。 

 したがって，審決が，引用刊行物２記載の示唆に基づいて，引用発明の内部加熱のための被調理物

加熱層１４を透過するマイクロ波の一部が透過しないように被調理物加熱層１４のセラミック材を

なくし，フェライト粉によってマイクロ波を遮蔽するようなすことは当業者が格別の困難性を要する

ことなくなし得たことを前提に，本願発明の相違点Ａに係る構成に至ることが容易であるとした判断

は，前提を欠くものであり，誤りというべきである。 
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(42)-10 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」（無効

審判） 

知財高判平成24年4月9日（平成23年（行ケ）第10265号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1393号303頁 

出願番号 特願平11-290354号（特開2000-185676号公報） 

分類 G08G 1/16 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、車両の危険挙動を効率的に検出して運転者の操作傾向を運転者毎に解析することがで

きる運行管理システムに関するものである。車両の挙動を時系列に検出するセンサ部１１と、このセ

ンサ部１１で検出した挙動をメモリカード２０に記録するレコーダ部１３と、車両の挙動を危険挙動

と判定するための条件パターンを設定する挙動解析装置３０とを備えて運行管理システム１を構成す

る。レコーダ部１３は、車両の挙動を危険挙動と認識するための条件パターンとセンサ部１１で実際

に検出した挙動とを比較し、条件パターンに適合する挙動に関わる情報のみを危険挙動別にメモリカ

ード２０に記録し、これを挙動解析装置３０で統計的に解析できるようにする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１号証：特開平10-177663号公報）（審決の認定） 

 「ブレーキ動作などの移動体の拳動を検出するセンサ部が備えられており，センサ部で検出された

当該移動体のブレーキ信号等を『所定の閾値』と比較した結果を『事故（信号）』と判定し，事故発生

時には，前記移動体の稼働状況および運行状況を示す制動信号を含む『運行状態データ』をメモリカ

ード３に転送して記録する記録手段を有し，事故発生前後における詳細な運行状態データを記録し，

前記メモリカード３は，前記移動体の『車両識別コード』『運転者識別コード』に従って分類される分

類毎に作成されたカード状記録媒体であり，このメモリカード３には，予め固定局において，車両識

別のデータや『データ収集時における指示』が記録されている事故発生時の各種情報を収集するドラ

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/082181_hanrei.pdf
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イブレコーダの機能と通常時のタコグラフ機能とを複合したことにより，当該移動体の稼働状況管理，

効率的配送ルートの管理，労務管理，アクシデント発生時のフライトレコーダ的使用，レンタカーの

使われ方（速度，走行位置等）の管理，自動車教習所での運転結果の解析等に対して非常に有効なデ

ータ収集装置。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲２号証：実開平4-123472号公報（実願平3-26831号） 

「加速及び減速の程度を分類するランクを設け，対象となる車両の加速及び減速を各ランクに分類

し，各ラン クに当たる回数を勘定するとともに，最大の加減速ランクを検出する手段を設けるなどし

て，車両の加減速の履歴情報（運行車両データ）を収集・記録し，車両 の運転状況を把握できるよう

にしたデータ収集装置の発明が記載されており，うち段落【０００２】には，従来の技術に関してで

はあるが，収集・記録したデータを安全運転を管理するために利用することが記載されている」（判決

より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明１） 

【請求項９】 

 移動体の挙動を検出するセンサ部と， 

 前記挙動を特定挙動と判定するための挙動条件に従って前記センサ部で検出された当該移動体の挙

動において前記特定挙動の発生の有無を判定し，前記移動体 の操作傾向の解析が可能となるように，

前記特定挙動の発生に応じて当該移動体の特定挙動に関わる情報を所定の記録媒体に記録する記録手

段とを有し， 

 前記記録媒体は，前記移動体の識別情報，前記移動体の操作者の識別情報，前記移動体の挙動環境

の少なくとも１つに従って分類される分類毎に作成されたカード状記録媒体であり，このカード状記

録媒体に少なくとも前記挙動条件が記録されている， 

 データレコーダ。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年 9月 7日 ： 特許権の設定登録 

平成14年 5月20日 ： 特許異議の申立て 

平成14年10月25日 ： 特許権者による訂正請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年 1月21日 ： 本件特許を維持する旨の決定 

平成23年 1月28日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800013号） 

平成23年 7月11日 

 

： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

 

審決 

 「相違点１の本件発明１の『特定挙動』及び『特定挙動に関わる情報』については甲第２，３号証
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のいずれにも記載も示唆もされていないから，甲第１号証発明１の『データ収集装置』に適用するこ

とができず，当業者が容易に想到し得たものとはいえない。」 

「上記相違点２の本件発明１の『移動体の操作傾向の解析が可能となるように記録する』は甲第２，

３号証のいずれにも記載も示唆もされていないから，甲第１号証発明１の『データ収集装置』に適用

することがでず，当業者が容易に想到し得たものとはいえない。」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

甲第２号証においては，急加速，急減速という

「危険挙動」等の履歴情報から操作傾向の把握を

しているし，甲第３号証においても，速度，加速

度等の閾値を設定して，操作傾向に関わる情報を

検出しているのであって，甲第２，第３号証の技

術分野は本件発明１のそれと同一であり，解決す

べき技術的課題及び発明の目的も共通する。そう

すると，甲第２，第３号証中には相違点１，２に

係る示唆があるといえ，本件優先日当時，当業者

において，甲第２，第３号証に記載された発明を

適用することにより，相違点１，２に係る構成に

容易に想到することができたものである。 

被告の主張 

 本件発明１にいう「特定挙動」は，急発進等の

危険挙動を意味し，「特定挙動の操作傾向」も，急

発進の際の急なアクセル操作等のような，通常の

操作時とは異なる特徴的な操作を意味するもので

あって，かかる特徴的な操作が運転者の癖等にな

っていることを運転者が確認できるようにした情

報が「特定挙動に関わる情報」であり，本件発明

１のデータレコーダは，かかる運転者の癖等であ

る「操作傾向」を解析できるようにするための機

器である。 

 甲第２号証…で開示されているのは，１サイク

ルにおける加減速の履歴情報，具体的には最大ラ

ンクの加減速の発生回数を収集することであっ

て，減速ランク７，８の急減速が発生した後は，

同一サイクル内では，減速の履歴も加速の履歴も

記録されない（加速時から次のサイクルが始まっ

てしまう。）。したがって，甲第２号証における加

減速の履歴情報は本件発明１の「特定挙動」の発

生前後の測定データということはできず，甲第２

号証中では，急減速の発生前後の操作履歴を記録

するという技術的思想，操作傾向の解析が可能と

なるように，「特定挙動」に関わる情報を記録する

という技術的思想が記載も示唆もされていない。 

裁判所の判断 

２ 取消事由２（甲第１号証発明１と本件発明１の相違点に係る構成の容易想到性の判断の誤り）に

ついて 

…また，甲第１号証発明１と甲第２号証に記載された発明は，いずれも車両の挙動等に係るデータを

収集・記録するデータ収集装置に関するものであって，技術分野が共通である。 

 しかしながら，甲第２号証に記載された発明は，道路の状況に左右されないで，運転者の運転状況

を把握するのに有効な，車両の運航（運行）データを収集できる装置の提供を技術的課題とするにと
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どまり（甲２の段落【０００６】），運転者の交通事故に繋がり得る操作（運転）傾向一般を把握する

ことを技術的課題とするものではない。また，甲第１号証発明１は従来のタコグラフでは記録（記載）

されない車両の運航状態のデータを収集・記録し，交通事故発生時には事故状況を再現するための高

頻度（短い周期）での車両の運航状態のデータを収集・記録することを技術的課題とし（甲１の段落

【０００５】），前記のとおり，高頻度の車両の運航状態のデータを運転者の交通事故に繋がり得る操

作（運転）の傾向を把握するために利用することは甲第１号証中に記載されておらず，また甲第１号

証にかかる目的での利用を示唆する記載も見当たらない。 

 そうすると，本件優先日当時，技術分野が共通であっても，解決すべき技術的課題の相違にかんが

みれば，当業者において甲第１号証発明１に甲第２号証に記載された発明を適用することは困難であ

るというべきである。 
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(42)-11 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「スクレーパ濾過システム」（無効審判） 

知財高判平成24年11月15日（平成24年（行ケ）第10006号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平1-107834号（特開平2-290208号公報） 

分類 B01D 29/25 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、フィルタエレメントの目詰りがなく，かつ，

絞り効果が大きく濾過効率の高いスクレーパ濾過システムを

提供することを目的として、スクレーパ濾過システムにおい

て、筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有するフィルタエレ

メント１の周面に沿って回転するスクリュ状羽根１２の外周

端面全域に沿って，前記フィルタエレメント１と摺接し，ス

クリュ状羽根１２の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ

機構２０を設けて前記フィルタエレメント１の周面に付着す

る濾カス固形分を引掻除去できるように構成したものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲２（甲２発明）：特開昭60-247498号公報（審決の認定） 

 「公害処理施設における汚泥，醸造施設におけるビール，粕，モロミその他，食品製造施設におけ

る果実等の加工食品等の被処理物の固形分をスクリュ状羽根により前部に送りながら脱水を行い，被

処理物より水分と固形分とに分離する脱水処理装置であって，筒状の多数の水切孔２３を有するケー

シング２０の排出口には半ば固形化される被処理物の含水率すなわち脱水率の調整を可能とする押圧

盤２７を配設し，ケーシング２０内に前後方向で回転可能にして支承され，多数の脱水孔３２が形成

される中空の筒状シャフト３０，及びケーシング内周面に沿って密接状に回転する送り羽根３１が設

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/734/082734_hanrei.pdf
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けられ，ケーシングの上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング２０外部に噴射させ，水切孔２

３の目詰りを防止するようにしてなる脱水処理装置。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲１（甲１発明）：米国特許第4,041,854号公報（審決の認定） 

 「汚泥圧搾・脱水済みの固形物結合体に圧力を加えて終端方向に押し出しながら濾過を行う汚泥よ

り液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって，円筒状部分および円錐台状部分を有

し，環状空間５８により形成される液体あるいは濾過水を通すことができるものの固形物の逃がし可

能にするほどは広くない逃がし通路を有する濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４に沿って回転する

渦巻状－らせん状のブレードあるいはフライト７６の外側端部全域に沿って，前記濾過式脱水用媒体

４８と摺接し，ブレードあるいはフライト７６の前後に隙間を開けずに設けたコイルばね式の拭き取

り用あるいは清掃用ブレード８７を設けて前記濾過式脱水用媒体４８の内側表面７４に保持される固

形物を拭き取ることができるようにしてなる濾過システム。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より

液体分と固形分に分離するスクレーパ濾過システムであって，筒状ないし円錐状の所望の濾過孔を有

するフィルタエレメントの排出口には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィ

ルタエレメント周面に沿って回転するスクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメ

ントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタ

エレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去できるようにしてなることを特徴とするスクレ

ーパ濾過システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年1月31日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2011-800014号） 

平成23年4月18日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年12月1日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (イ) 本件発明１と甲２発明との一致点 

「濾カスに圧力を加えて前方に押し出しながら濾過を行う豆乳原液などの被濾過液体より液体分と

固形分に分離する濾過システムであって，筒状の所望の濾過孔を有するフィルタエレメントの排出口

には固形分の搾汁効果を可変調節できる押圧弁を配設し，前記フィルタエレメント周面に沿って回転

するスクリュ状羽根，及びフィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段を有する濾過システ

ム。」 

ａ 相違点３ 

 本件発明１では，フィルタエレメントの濾過孔の目詰りを防止する手段が，「スクリュ状羽根の外

周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設
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けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カス固形分を引掻除去で

きるようにしてなる」スクレーパ濾過システムであるのに対して，甲２発明では，…「ケーシング２

０の上方に配された洗浄管より洗浄水をケーシング２０外部に噴射させ，水切孔の目詰りを防止する

ようにしてなる」濾過システムである点。 

 甲２発明における水切孔の目詰まり防止手段として，洗浄水の噴射による手段に代えて，甲第１号

証記載の清掃用ブレードによる引掻手段を適用し，「スクリュ状羽根の外周端面全域に沿って，前記

フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開けずに設けたスクレーパ機構」を有

するスクレーパ濾過システムとすることは，当業者が容易になし得た設計事項である。 

判決 

原告の主張 

 …本件発明は，豆乳原液などの食品原料につい

て，その固形分から液体分を抽出搾汁することを

目的とする濾過装置である。これに対し，甲２発

明は，…，脱水のみを目的とする脱水処理装置で

あり，本件発明とは技術分野が全く異なる。 

 …甲２発明の被処理物として食品原料は含ま

れず，甲２発明は，…本件発明とは技術分野を異

にするものであるから，甲２発明を主引例として

本件発明の進歩性を判断することはできない。 

被告の主張 

 …甲２発明，甲１発明と本件発明１とは，「脱

水濾過」という共通の技術分野に属するものであ

る。…水分と固形分を物理的に分離する場合，固

形分に着目すれば「脱水」となり，水分に着目す

れば「濾過」となる相対的なものである。したが

って，水分と固形分の物理的な分離を行う甲２発

明，甲１発明と本件発明１とは技術分野が共通す

るといえる。 

裁判所の判断 

…汚泥等の脱水処理装置に関する発明である甲２発明の押圧盤は，本件発明１の押圧弁に相当するも

のであり，本件発明１の押圧弁は，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果を有す

るものとはいえず，その他，本件発明が，食品原料を被処理物とするための固有の構成や作用・効果

を有するものであると認めるに足りる証拠はない。 

 そうすると，本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野の当業者であれば，被処理物が食品

原料であるかどうか，被処理物から分離された液体を採集して利用することを目的としているかどう

かにかかわらず，脱水処理装置の技術分野における技術の適用を試みるであろうことは容易に想像さ

れる。この意味において，本件発明１のようなろ過システムに係る技術分野と，甲２発明の脱水処理

装置や甲１発明の濾過式脱水圧搾機に係る技術分野とは，それぞれの当業者が互いに他方の技術の適

用を試みるであろう程度の技術分野の関連性が認められるということができる。 

…上記（１）のとおり，…甲第２号証には，「１７はケーシング２０上方で前後方向に配された洗浄

管で適宜の圧力を付与した清浄水をケーシング２０外部に噴射させることでケーシング２０におけ

る水切孔２３の目詰まりを防止するものであり，」（３頁右上欄４行～８行）との記載があり，ケー

シング２０の水切孔の目詰まり防止が技術課題として示されているものと認められる。 

 また，甲１発明も，…濾過式脱水用構造体４２（本件発明１の「フィルタエレメント」に相当する。）

のフープあるいはリング間の環状空間５８（本件発明１の「濾過孔」に相当する。）の目詰まりを解

消するために，ブレード７６（本件発明１の「スクリュ羽根」に相当する。）の外側端部の全体に沿
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って，濾過式脱水用媒体４２の内周面と隙間なく連続的に接触するコイルばね式清掃用ブレード８７

を設け，これにより上記内周面に付着する固形物を清掃するものであるから，甲１発明は，フィルタ

エレメントの水切孔の目詰まり防止という点で，甲２発明と共通の技術課題を有しているといえる。 

 そうすると，甲２発明の水切孔の目詰り防止手段として，洗浄水の噴射による手段に代えて，甲第

１号証記載の清掃用ブレードによる拭き取り手段を適用し，スクリュ状羽根の外周端面全域に沿っ

て，前記フィルタエレメントと摺接し，相違点３に係る本件発明１の構成，すなわち，「スクリュ状

羽根の外周端面全域に沿って，前記フィルタエレメントと摺接し，スクリュ状羽根の前後に隙間を開

けずに設けたスクレーパ機構を設けて前記フィルタエレメントの周面に付着する濾カスの固形分を

引掻除去できるようにしてなる」スクレーパ濾過システムとすることは，当業者であれば必要に応じ

て適宜なし得るものである。 
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(42)-12 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「集魚灯装置、及びその使用方法」（無効審判） 

知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10174号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-514164号（国際公開第2005/29952号） 

分類 A01K 79/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 集魚灯装置１は、発光色が相異なる複数の発光ダイオードを集

合させた光源を有する集魚灯３と、前記光源の発光状態を海域の

状況や漁獲対象種等の操業情報に応じて変化させる光源制御部２

とを備える。光源制御部１は、光源２０の発光状態を設定するた

めの操作部１０を備え、光源１０の発光波長を変化させる発光波

長ボリューム１２ａと、発光強度を変化させる発光強度ボリュー

ム部１２ｂとを有している。また、発光波長ボリューム部１２ａ

及び発光強度ボリューム部１２ｂに沿うように、それぞれ発光波

長スケール部１１ａと発光強度スケール部１１ｂとが設けられて

いる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲1号証（引用発明１）：（特開昭61-39301号公報）（審決の認定） 

 「青色，赤色，及び緑色を発するＬＥＤであって各々１個計３ヶの一組を封入して光源とした容器

と，予め設定された順序により各ＬＥＤに通電する電流を調整 し，光源全体から発せられる光の色を

変化させることによって，漁獲状況に応じて該ＬＥＤ集合体の色調を変化せしめる光色光力制御装置

を備えた水中灯。」（判決より抜粋） 

 

【図４】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/082853_hanrei.pdf
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（ⅱ）甲4号証：「ペイントショッププロ６Ｊ（Ｊａｓｃ Ｐａｉｎｔ Ｓｈｏｐ Ｐｒｏ Ｖｅｒｓ

ｉｏｎ ６Ｊ）ユーザーガイド」（１９９９年，Ｊａｓｃ Ｓｏｆｔｗａｒｅ，Ｉｎｃ．）５，６，９

～１２，４５～４９頁(審決の認定) 

 「グラフィックソフトウェア Paint Sho Pro において，現在の色の設定を行う場合に，  

  Windows の[スタート]メニューやエクスプローラ，およびマイコンピュータから起動し，  

  カラーパレットでの色を設定する場合には，  

   起動後に表示されるメインウィンドウに表示されるカラーパレットの［色の選択］パネルの上に

マウスポインタを合わせ，マウスポインタがスポイトの形に変わった状態において，描画色を選択す

るには左クリック，背景色を選択する場合には右クリックをし，  

  Jascの[色の設定]ダイアログボックスで色の設定をする場合には，  

   起動後に表示されるメインウィンドウに表示されるカラーパレットのアクティブカラーパネル

で描画色か背景色をクリックし，開いた［色の設定］ダイアログボックスにおいて，［基本色］ボック

スの色の区画をクリックするか，或いは，カラーホイールをクリックするか，リングをドラッグして

色相を選択し，続いて[彩度／明度]ボックスを使用する２段階の処理をする  

  という操作を少なくともする  

  現在の色を設定を行う方法。」 

 

(ⅲ) 甲5号証：２０００年株式会社毎日コミュニケーションズ発行「一週間でマスターする Ｐａｉ

ｎｔ Ｓｈｏｐ Ｐｒｏ ６ ｆｏｒ Ｗｉｎｄｏｗｓ」（初版）２３，６０～６２頁(審決の認定) 

 「グラフィックソフトウェア「Paint Shop Pro 6」において，色の設定を行う場合に，  

  ［色の設定］ダイアログボックスで設定する場合には，  

    カラーパレットの中のアクティブカラーパネルの描画色又は背景色パネルをクリックし，［色

の設定］ダイアログボックスを表示させて選択をし，  

  ［色の選択］パネルを直接クリックして設定する場合には，  

    ［色の選択パネル］の上にポインタを移動させることによりカレントカラーパネルに表示され

る色を確認して，描画色の場合はクリック，背景色の場合は右クリックをする  

 という操作を少なくともすることで色を設定し，  

  上記カラーパレットは，上下方向に，「赤色」から「黄色」や「緑色」や「青色」を経て「紫色」

に至る色彩ないし色相を連続的に表示し，左右方向に，色が右側程白くなり右端では「白色」に表示

するものであり，  

  上記［色の設定］ダイアログボックスは，その中に「赤色」から「黄色」や「緑色」や「青色」を

経て「紫色」に至る色彩ないし色相が反時計回りに連続的に表示されるカラーホイールを表示するも

のである  

  色の設定方法。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項４】 

Ａ．発光色が赤色系，青色系，緑色系の三色の発光ダイオードを集合させた発光ダイオード集合体を
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形成し，この発光ダイオード集合体を複数用いた光源を有する集魚灯と， 

Ｂ．前記光源の発光波長を設定する発光波長ボリューム部を有し， 

Ｃ．海域の水の色，水温，風向・風速，潮流の流向・流速，照度条件，漁獲対象生物の種類・位置・

反応行動，漁具や漁船の位置や挙動等の操業情報に応じて， 

Ｄ．前記発光波長ボリューム部で前記光源の発光波長を設定すると，前記発光ダイオードの各々の発

光量を一元的に制御し，前記光源の全体としての調色を行うことで，前記発光色が赤色系，青色系，

緑色系の三色の発光ダイオードの発光の合成として前記光源全体から発せられる見かけの発光波長を

連続的に変化させる光源制御部とを備えてなり， 

Ｅ．前記光源制御部が，前記光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリューム部と，前記ボリュー

ム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図示する波長スケール部と， 

Ｆ．光源の発光色をワンタッチで白色に変換する白色光スイッチとを備えたことを特徴とする 

Ｇ．集魚灯装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年 1月11日 ： 特許権の設定登録 

平成22年10月18日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-880189号） 

平成23年 1月 7日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年 6月15日 ： 上記訂正を容認、請求項1～3を無効とし、請求項4を有効とする第1次審決 

平成23年 7月25日 ： 上記第1次審決の確定 

平成23年10月13日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800208号） 

平成24年 4月 3日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

・相違点３ 

 本件発明では，光源制御部が，発光波長ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感的に図

示する波長スケール部を備えているのに対し，甲１発明は，当該構成を有していない点。 

… 

以下に示す理由（α）～（δ）により，本件発明の相違点３及び４に係る構成は，甲１～甲１０に記

載された技術的事項に基づいて，当業者が容易に想到し得たものではない。 

（α）甲１～甲１０のいずれにも，本件発明の相違点３に係る構成について記載されておらず，示唆

もされていない。…（δ）相違点３に係る本件発明により，『スケール部の表示を確認しつつボリュ

ームを設定することで，速やかに所望の発光状態が得られる。また，発光状態を連続的に微調整でき

る。』（本件特許明細書の段落【００１６】）という効果が奏され，…るところ，このような効果につ

いては，甲１～甲１０のいずれにも記載も示唆もされておらず，当業者が予測し得たものでもない。」 

「以上のとおり，本件発明は，甲１～甲１０に開示された技術的事項に基づいて，当業者が容易に発

明することができたものではないから，本件発明についての特許は，特許法２９条２項の規定に違反
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するものとして無効とすることができない。」 

判決 

原告の主張 

１ 技術が共通である場合には，当業者が当該技

術分野の範囲内では発明ないし技術的事項の組

合せを考慮するものと予想さ れるべきであっ

て，動機付けの存在を要求するべきでない。しか

るに，甲１発明や本件発明の集魚灯は，魚等を集

めるべく高輝度の光源を使用して海を照明する 

装置にすぎず，また，甲１発明等で用いられてい

る発光ダイオード（ＬＥＤ）の技術は投光器等の

照明装置で用いられている発光ダイオードの技

術と密接に関連 するし，集魚灯の開発，製造に

は照明装置の技術を有する業者が関与するのが

通常である（照明装置の当業者に包含される。）。

そうすると，技術的な特徴が漁 法と直接関係す

るような特段の事情がある場合でない限り，集魚

灯も一般の照明装置（集魚灯以外の照明装置）と

同一の技術分野に属するというべきである。し 

たがって，照明装置である甲第２号証の投光器の

発明ないし技術的事項を，甲１発明に適用するこ

とは当業者にとって容易である。 

 また，甲第４，第５，第７号証も，後記のとお

り，照明装置の技術分野に属するという観点から

も，その具体的な機能等に着目したとしても，甲

第１，第２号 証と同一の技術分野に属し，甲第

４，第５，第７号証に記載の発明ないし技術的事

項を，甲第１，第２号証に記載の発明（ないし技

術的事項）に適用することは 当業者にとって容

易である。 

２ 本件発明の構成Ｅ「前記光源制御部が，前記

光源の発光波長を設定する前記発光波長ボリュ

ーム部と，前記ボリューム部の設定位置に対応す

る発光状態を直 感的に図示する波長スケール部

と，」の技術的意義は，可視領域のスペクトルの

ような色を帯状にボリュームに沿って目盛りの

ように描き，目盛り（スケール） に色が付けて

被告の主張 

 甲第４号証はグラフィックソフトウェアの技術

分野に属し，これは甲第１号証の「水中灯」が解

決しようとする技術的課題に関連した技術分野に

は当たらない。また，甲第１号証には，甲第４号

証に記載の発明ないし技術的事項を適用する動機

付けが記載されていない。また，甲第４号証のカ

ラーホイールは光源制御部に備えられているもの

ではないし，甲第４号証のリングもＬＥＤライト

の発光波長を設定するためのものではない。しか

も，甲第４号証には，まずカラーホイールで色相

を選択し，次いで「彩度／明度」ボックスで「彩

度／明度」を選択するという２段階の手順を踏ん

で色を指定する構成が記載されており，甲第４号

証に接した当業者であれば，かかる手順に着目す

るのが当然であるところ，かかる手順を無視して，

カラーホイールの一部という特殊な部分に当業者

が着目するはずであるとするのは不合理である。

原告の主張は，本件発明の構成に基づいて後知恵

的に甲第４号証の記載のうち自らに都合のよい部

分を取り出そうとする趣旨のもので，不適切であ

る。 

 そうすると，当業者にとって，甲１発明に甲第

４号証に記載の発明ないし技術的事項を適用する

こと自体や，かかる適用を行って相違点３を解消

することはいずれも容易でない…。 

６ …甲第４，第５号証のマウスポインタは本件

発明にいう「発光ボリューム部」に相当しない。

また，甲第４，第５号証のカラーパレット等はつ

まみの位置に対応して設けられておらず，甲第４，

第５号証の色の選択パネルでは，ワンタッチで白

色に変換するようにされていない。 

 なお，甲第５号証のカラーパレット，色の選択

パネルは，甲第２号証の色相角度Ｈが１８２度と

なるときに発色光が白色となる色相角調整器１２
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あると，この色に従ってボリュームを合わせれば

よいから，発光色を調整しやすい（色合わせしや

すい）というものにすぎず，格別なものではな 

い。かかる技術的事項は，目盛りの表示の仕方と

いう一般的な技術（要素技術）に属するものであ

って，集魚灯とか，調色技術といった，特定の技

術分野に属す るものではない。 

 しかるに，審決は，「スケール部の表示を確認

しつつボリュームを設定することで，速やかに所

望の発光状態が得られる。また，発光状態を連続

的に微調整で きる。」との効果を奏することは，

甲第１ないし第５，第７，第８，第１０，第１７，

第２１号証のいずれにも記載も示唆もされてお

らず，これらに記載の技術的事項に基づいて，当

業者が容易に想到し得たものではない旨を判断

するが（３３，３４頁），これは上記構成Ｅの技

術的意義を誤るもので，誤りである。 

とはその形状，技術的構造が異なり，上記カラー

パレット，色の選択パネルを色相角調整器１２と

置換することには阻害要因がある。 

 当業者にとって，甲１発明に甲第５号証に記載

の発明ないし技術的事項を適用すること自体や，

かかる適用を行って相違点３，４を解消すること

はいずれも容易でない…。 

裁判所の判断 

 甲第４，第５号証は，コンピュータで画像（ファイル）を作成するグラフィックソフトウェアに関

する文献であるから，水中で光源から光を照射して集魚する発明である甲１発明とは技術分野が異な

る上，光源を避けて魚群がドーナツ状に遠巻きに集まるため，漁獲効率が悪かったという従来の集魚

灯の欠点を回避すべく，魚をより多く，より長時間集合させて，漁獲効率の向上を図るという甲第１

号証の技術的課題（甲１の１頁右下欄～２頁右 上欄）は，甲第４，第５号証には記載も示唆もなく，

技術的課題に共通性がない。加えて，甲第１号証には，光源の発光色の変更の操作を容易にするべく，

光源の発光波長を連続的に変化させる「発光波長ボリューム部の設定位置に対応する発光状態を直感

的に図示する波長スケール部」の構成を採用することに関しては 記載も示唆もなく，甲１発明にか

かる構成を採用する動機付けがない。そうすると，当業者において甲第４，第５号証に記載の発明な

いし技術的事項を甲１発明に適用することが容易であるとすることはできない。 
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(42)-13 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 課題の共通性、引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「蓄熱材の製造方法」（無効審判） 

知財高判平成24年12月12日（平成23年（行ケ）第10434号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願昭59-118738号（特開昭60-262882号公報） 

分類 C09K 5/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、硫酸ナトリウム１０水塩を主材とする蓄熱材において、固液分離を防止するために硫

酸カルシウム２水塩を用い、他の原料である過冷却防止剤、無水硫酸ナトリウム、水と一括混合し撹

拌することにより所定の複塩を生成し、これにより、固液分離を著しく抑制するとの効果を奏すると

いうものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用発明：米国特許第4,288,338号明細書（審決の認定） 

 「…過冷却防止剤と，無水硫酸ナトリウムと，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム

無水物からなる群から選択される多孔性固体と，の混合物を調整する工程と，前記混合物に水を混合

し，前記混合物が混合凝固体となるまで撹拌する（agitated until the mixture solidifies）工

程と，を含む蓄熱材の製造方法」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用例２ないし４（審決の認定） 

 「…引用例２ないし４によれば，…過冷却を防止する目的で発核材として，無水硫酸カルシウム，

硫酸カルシウム半水塩，硫酸カルシウム２水塩が使用されることは，本件出願前に公知であった…」 

（判決より抜粋） 

（ⅲ）周知例 

 「…本件出願当時，硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッコウが，水和により硫酸カルシウ

ム２水和物になることは，技術常識であったということができる。」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/821/082821_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】過冷却防止剤，無水硫酸ナトリウム，水および硫酸カルシウム２水塩を一括混合し撹拌

することにより粘稠な組成物を得る工程を有することを特徴とする蓄熱材の製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成6年8月8日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年5月24日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800080号） 

平成23年11月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (1) 本件審決の理由は，…本件発明は，…引用例１ないし４に記載された発明及び…周知例に記

載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえない，…｡ 

 (2) 本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下｢引用発明｣という｡)並びに本件発明と引

用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである｡ 

 ウ 相違点１:｢硫酸カルシウム｣として，本件発明は，｢硫酸カルシウム２水塩｣を使用するのに対

して，引用発明は，｢硫酸カルシウム半水和塩及び可溶性硫酸カルシウム無水塩｣を使用する点 

 …引用発明において使用される硫酸カルシウムと，引用例２ないし４に記載された公知技術におい

て使用される硫酸カルシウムとは，別異の目的で使用された成分であるから，引用発明に対し引用例

２ないし４に記載された公知技術を組み合わせるべき動機付けがあるとはいえない… 

判決 

原告の主張 

 …本件発明の特許請求の範囲には，蓄熱材の製

造方法として，「硫酸カルシウム２水塩」が何の

目的で使用されるのかについて規定はない。 

 したがって，引用発明の硫酸カルシウム半水和

塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用するこ

との容易想到性を判断する際に，硫酸カルシウム

２水塩の使用目的に共通性がない場合には，引用

発明に引用例２ないし４に記載された公知技術

を組み合わせる動機付けがないとする判断手法

は不当である。 

被告の主張 

 (1) 引用発明における硫酸カルシウム半水塩

に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用するとい

うのであれば，代替材料になる硫酸カルシウム2

水塩には，硫酸カルシウム半水塩の使用目的であ

る固液分離防止剤としての機能を発揮することが

求められる。 

 しかし，引用例２ないし４における硫酸カルシ

ウム２水塩は，過冷却防止の目的で使用されてい

るのであるから，この引用例２ないし４の記載事

項に基づいて，引用発明の硫酸カルシウム半水塩

に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用すること

の動機付けが生じる余地はない。 
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裁判所の判断 

 …引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選

択される多孔性固体は，固液分離を防止するために用いられるものである。したがって，引用例２な

いし４に記載されているように，硫酸カルシウム２水塩が，硫酸カルシウム半水和塩や硫酸カルシウ

ム無水物と並んで，各種蓄熱材において過冷却を防止するために用いられることが公知であったとし

ても，引用発明において固液分離を防止するために用いられる硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫

酸カルシウム無水物からなる群から選択される多孔性固体に代えて，硫酸カルシウム２水塩を用いる

動機付けはないというべきである。 

 …引用発明は，…硫酸カルシウム２水和物を用いるものではなく，まして，本件発明のように特定

の複塩を形成することによって固液分離を抑制しようとするものではない。…引用発明において，硫

酸カルシウム無水物を用いる場合であっても，水和によりカルシウム半水和塩を形成するにとどまる

ものであり，引用例１には，硫酸カルシウム２水和物を形成することは記載も示唆もない。 

 そうすると，上記のとおり，周知例の記載によれば，硫酸カルシウム半水和物及び可溶性無水セッ

コウが，水和により硫酸カルシウム２水和物になることが技術常識であったと認められるとしても，

引用発明において，硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択さ

れる多孔性固体に代えて，硫酸カルシウム２水塩を用いる動機付けはないというべきである。 

 …引用発明の硫酸カルシウム半水和塩及び溶解性硫酸カルシウム無水物からなる群から選択され

る多孔性固体は固液分離を防止するために用いられるものであるのに対し，引用例２ないし４に記載

された硫酸カルシウム２水塩は過冷却防止剤として用いられるものであり，その解決すべき課題（使

用目的）に共通性がない以上，引用例１に接した当業者において，引用発明の硫酸カルシウム半水和

塩に代えて，硫酸カルシウム２水塩を適用すべき動機付けがあるということはできないのであって，

これに反する原告の主張は採用することができない。 
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(42)-14 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「像シフトが可能なズームレンズ」（無効審判） 

知財高判平成25年5月9日（平成24年（行ケ）第10213号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平6-259056号（特開平8-101362号公報） 

分類 G02B 27/64 

結論 一部認容、一部棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、フォーカシングレンズ群のレンズ径が小さく、像シフトの制御が容易で、像シフト時に

も良好な結像性能を有するズームレンズを提供することを目的とするものであって、レンズ系を構成す

る一部のレンズ群を光軸にほぼ垂直な方向に移動させることにより像をシフトさせ、手ぶれに起因する

像位置の変動を補正すること（防振）ができるズームレンズに関するものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲３（甲３発明）：特開平6-130330号公報（審決の認定） 

「「物体側より順に，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズと，

両凸正レンズとからなる正の第１レンズ群Ｇ１と，物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと物体

側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる負の第２レンズ群Ｇ２と，両凹

負レンズと両凸正レンズとの貼合わせレンズからなる負の第３レンズ群Ｇ３と，絞りＳと，両凸正レ

ンズと物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズと，両凸正レンズと物体側に凹

面を向けた負メニスカスレンズとの貼合わせレンズとからなる正の第４レンズ群Ｇ４と，両凸正レン

ズと両凹面レンズとの貼合わせレンズからなる負の第５レンズ群Ｇ５とから構成し，変倍時に，第１

レンズ群Ｇ１と第２レンズ群Ｇ２との間隔が増大し，第２レンズ群Ｇ２と第３レンズ群Ｇ３との間隔が非

線形に変化し，第４レンズ群Ｇ４と第５レンズ群Ｇ５との間隔が減少するようにレンズ群が移動すると

ともに，第１レンズ群Ｇ１と第４レンズ群Ｇ４との光軸上の間隔が変化し，第４レンズ群Ｇ４を光軸と

ほぼ直交する方向に移動させて防振を行い，前記第４レンズ群Ｇ４に絞りがおかれ，前記第４レンズ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/083251_hanrei.pdf
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群Ｇ４及び前記絞りは，変倍時に移動し，前記第１レンズ群Ｇ１の望遠端における無限遠物体に対する

結像倍率が実質的に０である，写真用ズームレンズ。」の発明」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲４（甲４発明）：特開昭63-133119号公報（審決の認定） 

「「複数のレンズ群を有し，そのうち物体側の第１レンズ群より後方にある少なくとも１つのレンズ群

Ｆを光軸方向に移動させることによりフォーカスを行うと共に該レンズ群Ｆよりも像面側に配置した

レンズ群Ｃを偏芯させることにより撮像画像のブレを補正するようにしたことを特徴とする防振機能

を有した撮影レンズ。」の発明」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】ズームレンズを構成する１つのレンズ群ＧＢの全体あるいは一部を光軸にほぼ垂直な方

向に移動させて像をシフトすることが可能なズームレンズにおいて， 

前記レンズ群ＧＢ中に，あるいは前記レンズ群ＧＢに隣接して開口絞りＳが設けられ，前記レンズ群

ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ群ＧＦを光軸に沿って移動させて近

距離物体への合焦を行い，変倍時に，前記レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化

し，前記開口絞りＳは，変倍時に，前記レンズ群ＧＢと一体的に移動することを特徴とするズームレ

ンズ。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年1月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年9月13日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800167号） 

平成24年5月9日 ： 「…請求項２，４ないし６に係る発明についての特許を無効とする。…請求

項１，３に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件発明1は，甲３発明と同一ではなく，かつ，甲３発明，甲４発明，及び，周知技術に基づいて，

当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから，特許法２９条１項３号及び２項のい

ずれによっても拒絶すべきものではなく，無効理由２は，理由がない。 

 エ 本件発明１と甲３発明との相違点 

（相違点１） 

 本件発明１では，「前記レンズ群ＧＢと最も物体側の第１レンズ群Ｇ１との間に配置されたレンズ

群ＧＦを光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を行」うものであり，かつ，「変倍時に，前記

レンズ群ＧＦと前記レンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化」するのに対し，甲３発明では，いずれの

レンズ群を移動させて近距離物体への合焦を行うものであるのか特定されておらず，それに関連し

て，変倍時のレンズ群ＧＦとレンズ群ＧＢとの光軸上の間隔が変化するのか不明な点。 

判決 
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原告の主張 

 (1)審決は，「当業者は，甲３発明において，

そのような実用的でないズームレンズを得るた

めに当該構成とすることは通常行わないもので

あり，」…と認定する。この認定の根拠が，「甲

３に記載されている実施例の諸元の値のズーム

レンズにおいて，第２レンズ群Ｇ２もしくは第３

レンズ群Ｇ３を光軸に沿って移動させて近距離物

体への合焦を行った場合には実用的な撮像距離

を確保できない（その機能を損ねてしまう）点を

考慮すれば」というのであるから，甲３に記載さ

れている実施例の諸元の値のデータそのままの

ズームレンズにおいて，第２レンズ群Ｇ２もしく

は第３レンズ群Ｇ３をフォーカシングレンズ群と

したものを指すと解される。 

 しかし，レンズの設計をしようとする場合に

は，特許文献の記載に基づいて，所望の光学性能

が得られるように改変していくものであるから，

当業者は，第２レンズ群Ｇ２もしくは第３レンズ

群Ｇ３を光軸に沿って移動させて近距離物体への

合焦を行った場合に実用的な撮像距離を確保で

きないのであれば，第２レンズ群Ｇ２もしくは第

３レンズ群Ｇ３を光軸に沿って移動させて近距離

物体への合焦を行えるよう設計変更を行おうと

する。審決は，そのような設計変更によって実用

的な撮像距離を確保できるか否かについて判断

をしていない。審決が認定した事実のみでは，甲

３発明を本件発明１の構成とすることを妨げる

要因があるとはいえない。 

被告の主張 

 請求人は，第２レンズ群Ｇ２を合焦レンズ群と

し，「甲３に記載された数値実施例の諸元の値の

データを出発点として，広角端を縮小し，ｆ＝１

０２ｍｍ～２９２ｍｍの範囲で使用したズームレ

ンズとしても，変倍比は２．８６倍を確保できる

のであるから，甲３が挙げる従来技術よりも変倍

比を大きくするという目的は十分に満たされてい

る」と主張し，「数値実施例１の広角端を縮小し

た場合であっても，甲３に記載された発明の高変

倍化の目的は担保されているのである。」と主張

しているが，甲３のズームレンズは高倍率化を目

的としているのだから，仮に甲３が挙げる従来技

術よりも変倍比を大きくできるとしても，甲３の

数値実施例で示された諸元データから，敢えて甲

３の目的に反する方向に広角端を縮小することは

考え難い。 

 甲３のズームレンズにおいて，請求人の主張す

るように，広角端の焦点距離を１０２ｍｍに縮小

した場合，第２レンズ群で，撮影距離２．５ｍま

で合焦した場合，光学性能が大幅に悪化し，実用

上可能ではない。第２レンズ群を用いて合焦させ

ようとすると，特に望遠端での球面収差，非点収

差及び，コマ収差が非常に大きく，実用的ではな

い。 

 第１レンズ群で合焦すると，望遠端でも収差が

悪化せず，実用的である。 

 従って，広角端を縮小したとしても，第２レン

ズ群Ｇ２で合焦することは，収差を悪化させる改悪

変更であり，このような改悪となる変更を当業者

が敢えて行うことは考え難い。 

裁判所の判断 

 レンズ設計において，近距離物体への合焦に際して光軸に沿って移動させるレンズ群（合焦レンズ

群）をどのレンズ群とするかについては，所定の自由度があるといえる…。 

 甲３発明は，…（光軸とほぼ直交する方向に移動させて防振する）防振機能を備えた３５ｍｍ判写

真用レンズ，特に望遠ズームレンズの技術に関するものであり，また，甲４発明は，…補正レンズ群

を偏芯させる（すなわち，光軸に垂直な方向に移動させる）ことにより振動による撮影画像のブレを
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補正する機能，所謂防振機能を有した撮影レンズの技術に関するものであるから，甲３発明と甲４発

明は，本件発明の属する一部のレンズ群を光軸に垂直な方向に移動させることにより像位置の変動

（像ブレ）を補正するレンズの技術分野に属するという点で，共通している。 

 甲３には，…第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに，大型のレンズ群を光

軸に対し変位させるために駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有

していることが記載されているといえる。 

 また，甲４にも，…第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するとともに，第１レンズ群

のような大型のレンズ群を撮影画像のブレを補正するために（すなわち，光軸に対し変位させるため

に）駆動しようとするとその駆動機構が大型化して問題であるとの課題を有していること，さらには，

撮影レンズにおいて補正レンズ群を偏芯させることにより撮影画像のブレを補正するときに偏芯収

差が発生し，特にフォーカスにより物体距離を変化させたときに偏芯収差が発生し，光学 

性能を低下させることが記載されているといえる。 

 したがって，甲３発明と甲４発明は，第１レンズ群が大型のレンズ群であることを認識するととも

に，大型のレンズ群を（光軸に対し変位させるために）駆動しようとするとその駆動機構が大型化し

て問題であるとの共通の課題を有しているといえる。 

 以上のことを考慮すると，甲３発明において，甲４発明における各レンズ群の配置構成を採用し，

「第１レンズ群Ｇ１」と「（防振を行う）第４レンズ群Ｇ４」の間に配置されたレンズ群，すなわち，

「第２レンズ群Ｇ２」もしくは「第３レンズ群Ｇ３」を光軸に沿って移動させて近距離物体への合焦を

行う構成とすることは，当業者であれば容易に着想し得ることといえる。 
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(42)-15 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「継手装置」（査定不服審判） 

知財高判平成25年9月3日（平成25年（行ケ）第10034号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2009-184095号（特開2011-38553号公報） 

分類 F16D 1/06 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、溶接された第１の継手部材と、この第１の継手部

材を鋳包んだ第２の継手部材との一体性を強固にすることができ、

第１の継手部材が変形したり、第２の継手部材から抜けたりする

ことを防止できる継手装置である。接続対象物と溶接で接続され

る溶接性の良好な第１の継手部材２と、第１の継手部材２の一部

を露出した状態で鋳包むことにより、第１の継手部材２と一体的

に形成されている鋳鉄製の第２の継手部材３とを備えた継手装置

１において、第１の継手部材２は、第２の継手部材３内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔

を存して配置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有

する複数の切欠き部６とを備え、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物１（引用発明）：特開2001-99367号公報（審決の認定） 

 「パイプＰと接続される複合継手部材であって， 

 前記複合継手部材は，前記パイプＰと溶接で接続される溶接性の良好な筒状部２０と， 

 該筒状部２０の一部を露出した状態で鋳包むことにより，前記筒状部２０と一体的に形成されてい

る鋳鉄製の本体１とを備えている複合継手部材」（判決より抜粋） 

 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/083551_hanrei.pdf
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（ⅱ）刊行物２（刊行物２発明）：特開平9-168807号公報（審決の認定） 

「したがって、刊行物２には、上記記載事項、並びに図１及び６からみて、超硬リング(２)が、鋳

ぐるみ金属(３０)内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置され、端面の外側縁か

ら中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の凹凸面(２１)とを備える

とともに、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開するように形成されていること」が

記載又は示唆されている。 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

接続対象物と接続される継手装置であって， 

 前記継手装置は，前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第１の継手部材と， 

 該第１の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより，前記第１の継手部材と一体的に形成

されている鋳鉄製の第２の継手部材とを備え， 

 前記第１の継手部材は，前記第２の継手部材内に埋め込まれた端面と，前記端面の周方向に間隔を

存して配置され，前記端面の外側縁から中央に向けて延び，かつ，前記端面に対して垂直に形成され

前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え， 

 前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装

置。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年 8月 7日 ： 特許出願 

平成23年 8月24日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 1月24日 ： 拒絶査定 

平成24年 4月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-7737号） 

平成24年12月25日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 刊行物１の第３実施形態（図４及び５参照）によれば，筒状部２０の外周面に周溝２５を設け，こ

の周溝２５内に，本体１の 成形時に溶融した本体１の材料が流入して，これが凝固することで，本

体１と筒状部２０との軸方向の連結を強固なものにし，接合されるパイプＰから引張力が 作用した

場合に本体１を係止可能な抜け止め手段の機能を発揮していることが記載又は示唆されている。ま

た、引用発明の複合継手部材を，道路標識のポールの 連結部分に用いた場合には，本体１と筒状部

２０との連結部に，接合されるパイプＰから引張力が作用するのに加え，道路標識の重力や，道路標

識が受ける風等 により捻り力（トルク）も作用することは，技術的に自明の事項であり，引用発明

の複合継手部材には，捻り力に対して本体１と筒状部２０との一体化をより強固なものにするという

技術的課題が内在しているといえる。 
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 一方，引用発明及び刊行物２に記載された技術的事項は，ともに複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によっ

て一体的に形成する技術に関するものであるところ，刊行物 ２には，その記載事項並びに図１及び

６からみて，超硬リング（２）が，鋳ぐるみ金属（３０）内に埋め込まれた端面と，端面の周方向に

間隔を存して配置され，端面の外側縁から中央に向けて延び，かつ，端面の周方向に離間した内壁面

を有する複数の凹凸面（２１）とを備えるとともに，内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれ

て拡開するように形成されていることが記載又は示唆されている。  

 複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複合部品に関する技術分野において，鋳ぐる

み部品の抜けや空回りを防止するために，鋳造時に溶融した材料が流入する部分の形状を端面に対し

て垂直に形成することは，従来周知の技術手段（甲１の図５の周溝２５，甲２の図３の突条２２）に

すぎない。 

 引用発明の複合継手部材において，捻り力（トルク）に対して本体１筒状部２０との一体化をより

強固なものにするために，筒状部２０の端面に，刊行物２発明，及び従来周知の技術手段を適用した

ものは，端面に対して垂直に形成され，その間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている内

壁面を具備することになり，このような構造を有することで，捻り力（トルク）を外周側に集中させ

ずに万遍なく内壁面で受けさせて変形防止と耐久性の向上を確実なものにできる ことは，当業者に

自明である。 

 本願発明が奏する効果も，引用発明，刊行物２発明，及び従来周知の技術手段が奏するそれぞれの

効果の総和以上の格別顕著な効果を奏するものとは認められない。 

 したがって，本願発明は，引用発明及び刊行物２発明，並びに従来周知の技術手段に基づいて当業

者が容易に発明をすることができたものである。（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

刊行物１が開示する技術分野は，本願発明が想

定しているユニバーサルジョイントのように，回

転駆動トルクを伝達するために，常時強大な捻り

力が作用する継手装置の技術分野と関連性がな

く，したがって，本願発明と共通する解決課題を

開示も示唆もなし得ないものである。 

…刊行物２発明は，「複数の部品を鋳ぐるみ鋳

造によって一体的に形成する技術に関する」もの

であるといっても，「複合ロールの超硬リング

（２）がロール本体（３）に対して空回りするこ

とのない様に，超硬リング（２）とロール本体（３）

を凹凸面によって一体的に噛合わせるもの」にす

ぎないから，刊行物２が開示する複合ロール（圧

延ロール）は，強大な捻り力（駆動トルク）が作

用する接続対象物（例えばユニバーサルジョイン

被告の主張 

 道路標識のポールの技術分野において，風によ

りポール等の構造物に捻り力が作用することは，

当業者にとっては技術常識ともいえる事項であり

（乙１～３），そのような技術常識に鑑みて，引用

発明である複合継手部材が道路標識のポールに使

用される際には，パイプとの連結部にパイプ軸心

回りの捻り力が作用し得ることは当業者には自明

であり，道路標識のポールに使用されるものとし

て刊行物１の図９～１１に記載された溶湯が貫通

孔に浸入，凝固する複合継手部材が，かかる捻り

力に対しても抗し得る構造も有していることに鑑

みれば，審決のとおり，「引用発明の複合継手部材

には，捻り力（トルク）に対して本体１と筒状部

２０との一体化をより強固なものにするという技

術的課題が内在している」といえる。この引用発



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 77 - 

ト）に適用される本願発明の継手装置とは，技術

分野の関連性も課題の共通性も全くない。 

 また，刊行物２発明は，超硬リング（２）の

両側面（両端面）を鋳ぐるみ金属（３０）が挟ん

でいるから，端面の凹凸面の高さの差が１ｍｍ程

度で空回りすることが防止できるという技術的

思想となっている。したがって，刊行物２発明に

は，そもそも，本願発明のように第１の継手部材

が第２の継手部材から抜けるという課題自体が

ない。…したがって，刊行物２発明を刊行物１（引

用発明）に適用するという動機がなく，審決の容

易想到性の判断には誤りがある。 

明が内在する技術的課題は，「捻り力等の荷重が加

えられても，・・・第１の継手部材と，この第１の

継手部材との一体性を強固にする」という本願発

明が解決しようとする課題と共通するものであ

る。…刊行物１の第３実施形態（図４及び図５）

のみに焦点をあて，その他の図９～１１に示され

た引用発明を道路標識のポールに用いた例の記載

や技術常識を加味せず，引用発明には技術的課題

が内在しているといえないとする原告らの主張

は，失当である。 

… 

刊行物２発明は，「超硬リング（２）がロール本体

（３）に対して空回りすることのない」ようにし，

「リングとロール本体（３）の一体回転を保障」

することを目的としたものであり，この目的の裏

を解すれば，リング（２）とロール本体（３）と

の間には相対的に捻り力が作用しており，リング

端面の凹凸面はかかる捻り力に対抗して，２つの

部材を回転方向に一体化せんとするものというこ

とができる。 

 そして，本願発明は，捻り力が作用する継手装

置を広く想定しているものである以上，２つの部

材間に相対的に作用する捻り力に抗して，２つの

部材を回転方向に一体化するという技術的課題に

おいて，刊行物２発明と本願発明とは共通してい

るといえる。 

裁判所の判断 

刊行物２発明は，前記のとおり，鉄鋼線材，棒材等の圧延に使用されるロールに関するものであって、

本願発明や引用発明が継手装置に関するものであるのとは，技術分野を異にしている。また，刊行物

２発明の超硬リング２は筒状形状といえるとしても，刊行物２発明の超硬リング２とロール本体１

（鋳ぐるみ金属３０）との配置構造は，本願発明や引用発明の第１の継手部材（筒状部２０）と第２

の継手部材（本体１）との配置構造とは異なり，超硬リング２はロール本体に完全に埋め込まれてい

るため，ロール本体１から超硬リング２が抜けることのない構造であり，引張，圧縮力が作用した場

合に本体を係止可能な抜け止めのために，本体と筒状部の一体化を求める引用発明とは解決課題を異

にしている。 

 そうすると，引用発明と刊行物２発明が，複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複

合部品に関する技術という点で共通するとしても，引用発明に刊行物２発明を適用することが，当業
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者にとって容易に着想し得るとはいえない。…引用発明と刊行物２発明は，技術分野が異なるだけで

はなく，その解決課題も隔たっており，刊行物２の記載事項から，複数部材間に相対的に作用する捻

り力に抗して，２つの部材を回転方向に一体化するという技術課題において共通していると認識する

のは当業者にとって容易ではなく，引用発明に刊行物２を適用する動機付けを見いだすことは困難で

あり，容易に発明をすることができたものということはできない。 
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(42)-16 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、作用・機能の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「制電性多機能カーペット」（査定不服審判） 

知財高判平成25年9月30日（平成24年（行ケ）第10361号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2011-36862号（特開2011-139908号公報） 

分類 A47G 27/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、人体に生じた静電気を効率的に除去する制電

機能を向上し、かつ効率的な消臭機能、ＰＨコントロール機

能、抗菌機能等を発揮する制電性多機能カーペットである。

タフテッドカーペット、フックカーペット又はウィルトンカ

ーペットにおいて、パイル糸に、導電性繊維からなる制電糸

を含ませると共に、消臭糸を含ませる。また、ウィルトンカ

ーペットの場合、地たて糸を並列させ、該地たて糸に交差す

るよこ糸で該地たて糸を上下から挟むと共に上下のよこ糸を

シメ糸で結合することにより、１シート中のすべてのよこ糸

と地たて糸とが交差した状態となるように接触させ、所定数

の地たて糸に対して１本の割合で制電糸を入れると共に、す

べてのよこ糸に制電糸をだき合わせる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用刊行物１（引用発明１）：特開2002-10900（審決の認定） 

 「アクリル繊維に硫化銅を導入して形成した導電性繊維からなる導電性アクリル繊維をパイル糸に

含ませたタフテッドカーペットにおいて， 

該タフテッドカーペットのパイル糸に，アクリル繊維に硫化銅を導入して形成した導電性繊維からな

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/627/083627_hanrei.pdf
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る導電性アクリル繊維を含ませた制電性カーペット。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用刊行物２（引用発明２）：特開2001-271252号公報（審決の認定） 

「硫化銅（ダイジェナイト）を極薄の被膜層によりアクリルあるいはナイロン繊維の表面に被膜し

て形成された導電性繊維と、アクリル繊維およびポリエステル繊維とをそれぞれ合糸してパイル糸を

形成した静電気防止効果および抗菌・消臭効果を有するパイル織物。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形成した導電性繊維からなる制電糸をパイ

ル糸に含ませると共に，アンモニアやトリメチルアミンをイオン結合で消臭するカルボキシル基を導

入した消臭糸をパイル糸に含ませてなるタフテッドカーペットにおいて， 

該タフテッドカーペットのパイル糸に，アクリル繊維或はナイロン繊維の表面に硫化銅を被膜して形

成した導電性繊維からなる制電糸を０．２％含ませると共に，消臭糸を１０％含ませたことを特徴と

する制電性多機能カーペット。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年 2月23日 ： 特許出願（原出願の出願日：平成21年8月11日） 

平成23年 9月 2日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年 9月16日 ： 拒絶査定 

平成23年12月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-27256号）、 

手続補正 

平成24年 9月 7日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（相違点１）   

  制電糸を構成する導電性繊維は、本願発明は、アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅を

被膜して形成しているのに対し、引用発明１は、アクリル繊維に硫化銅を導入して形成する点。 

… 

（相違点１について）   

  引用発明２は、「硫化銅（ダイジェナイト）を極薄の被膜層によりアクリルあるいはナイロン繊維

の表面に被膜して形成された導電性繊維と、アクリル繊維およびポリエステル繊維とをそれぞれ合糸

してパイル糸を形成した静電気防止効果および抗菌・消臭効果を有するパイル織物」あるので、引用

発明２において、「制電糸を構成する導電性繊維は、アクリル繊維又はナイロン繊維の表面に硫化銅

を被膜して形成している」といえ、引用発明１と引用発明２とは導電性繊維を含むパイル糸という同

一の技術分野に属するから、引用発明２を引用発明１に適用して、上記相違点１に係る本願発明の発
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明特定事項のようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 

… 

判決 

原告の主張 

…本願発明や引用発明１はタフテッドカーペッ

トに関する発明であるのに対し，引用発明２はタ

フテッドカーペットに関する発明ではない。 

 すなわち，一般にタフテッドカーペットとは，

基布に刺繍のようにミシン針でパイルを刺し込

み（機械刺し），パイルの抜けを防ぐために，裏

面に接着剤（ラテックスなど）をコーティングし

てパイルを裏面において固定してなる構造のも

のをいうのに対し，引用発明２のパイル織物は，

導電性繊維とアクリル繊維及びポリエステル繊

維を合糸してパイル糸を形成し，パイル糸の毛羽

を生地の表面に所定間隔で織り込んでなるもの

であり，生地の裏面に接着剤を施してパイル糸を

固定する構造を有さず，タフテッドカーペットに

該当しない。 

 カーペットには多種類のものがあり，素材，製

造方法，用途などによって分類され，それぞれ独

自の製造方法が確立されているから，タフテッド

カーペットに関する技術である引用発明１に，タ

フテッドカーペットとは異なるパイル織物に関

する引用発明２を組み合わせることは技術的に

不適切であり，引用発明１に引用発明２を適用す

ることの動機付けは何ら存在しないから，このよ

うな組合せが容易想到であるとする審決の判断

は妥当ではない。 

被告の主張 

 審決は，引用発明２を「制電糸を構成する導電

性繊維は，アクリル繊維又はナイロン繊維の表面

に硫化銅を被膜して形成しているパイル糸」の技

術として引用発明１に適用するとしたものであ

る。引用発明１のパイル糸を構成する導電性繊維

に引用発明２の導電性繊維の構成を適用すること

は十分に動機付けられるから，審決の相違点１に

係る判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

 原告は，カーペットは種類毎に独自の製造方法が確立されており，タフテッドカーペットに関する

技術である引用発明１に，タフテッドカーペットとは異なるパイル織物に関する引用発明２を組み合

わせることは技術的に不適切であり，このような組合せについての動機付けは存在しないと主張す

る。 

 確かに，引用発明１は，導電性繊維をパイル糸に含ませた制電性のタフテッドカーペットに関する

ものであり，制電糸を構成する導電性繊維について，アクリル繊維に硫化銅を導入して形成するとい

うものであるのに対し，引用発明２は，硫化銅の一種であるダイジェナイトを極薄の被膜層によりア
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クリルあるいはナイロン繊維の表面に被膜して形成された導電性繊維に，アクリル繊維及びポリエス

テル繊維を合糸してパイル糸を形成した，静電気防止効果及び抗菌・消臭効果を有するパイル織物に

関するものである（甲２０）。 

 しかしながら，引用発明１に係るタフテッドカーペットと引用発明２に係るパイル織物は，いずれ

も，パイル糸を用いて形成された繊維製品である点で共通し，また，硫化銅を付与して形成した導電

性繊維をパイル糸に用いることにより制電性を得させた点においても共通する。 

 そうすると，制電性タフテッドカーペットに関する引用発明１において，制電性を得させるために

パイル糸に含ませる導電性繊維として，アクリル繊維に硫化銅を導入して形成したものに代えて，引

用発明２のアクリル繊維あるいはナイロン繊維の表面に硫化銅の一種であるダイジェナイトを被膜

して形成したものを用いることは，当業者が容易に想到し得るものということができる。 

 なお，原告が指摘するようにカーペットの種類毎に製造方法の違いがあるとしても，そのことが，

カーペットを構成するパイル糸に制電性を得させるための導電性繊維をどのように形成するかとの

問題を直接左右するものとは認められず，パイル織物のパイル糸に用いる導電性繊維に関する技術を

タフテッドカーペットのパイル糸に適用することが技術的に不適切であるということはできない。引

用発明１のタフテッドカーペットと引用発明２のパイル織物は，いずれもパイル糸を用いて形成され

た繊維製品である点で共通し，また，硫化銅を付与して形成した導電性繊維をパイル糸に用いること

により導電性を得させた点においても共通するものであるから，引用発明１の導電性繊維の構成に代

えて，引用発明２の導電性繊維の構成を採用する動機付けは十分に存在するというべきである。 
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(42)-17 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 課題の共通性、作用・機能の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「マチ付きプラスチック袋」（査定不服審判） 

知財高判平成25年10月31日（平成25年（行ケ）第10078号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-559768号（特表2003-525177号公報） 

分類 B65D 33/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、プラスチック製Ｔシャツバッグであって、側部にマチ

を設け、底部にシール線(14)を設けた、押出し成形したプラスチック

製チューブ状フォームを含む。マチの内側折目とシール線(14)との接

合点(24)は、袋底部でもっとも弱い領域である。この二つの弱い領域

を横切るように補強テープ(30)を延設し、袋に物を入れた際にかかる

力を吸収させる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用文献１（引用発明１）：米国特許第4812055号明細書（審決

の認定） 

 「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バ

ッグ１０であって，マチはそれぞれ，内側折目と，内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール１

８と，バッグ１０のマチ部分に形成した取っ手２２とを含むアンダーシャツ型バッグ１０において，

バッグ１０に物を入れた時に，内側折目とバッグ底部のヒートシール１８との接合点２４が弱る傾向

を低減するシール領域２６を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ１０」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用文献２（引用発明２）：実願昭56-14737号（実開昭57-129050号）のマイクロフィルム（審

決の認定） 

【図１４】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/083707_hanrei.pdf
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「プラスチック製バッグにおいて，シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個

の補強手段である補強テープにより，強度が弱く破れやすいシール線が破れることを防ぐ」点（判決

より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Ｔシャツバッグであっ

て，該マチはそれぞれ，内側折目と，該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と，バッグのマチ

部分に形成した取っ手とを含むＴシャツバッグにおいて，バッグの底部に接着し，前記シール線の近

傍若しくは該シール線に重なって，前記各内側折目を横切って延設した，前記プラスチックフィルム

とは別個の補強手段を備え，該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず，

該補強手段は，バッグに物を入れた時に，該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減する

ことを特徴とする，プラスチック製Ｔシャツバッグ。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年 2月15日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年2月15日・米国） 

平成23年 2月22日 ： 拒絶査定 

平成23年 6月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-14005号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年11月 5日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 引用発明１及び引用発明２は，ともにプラスチック製バッグの強度が弱く破れやすい箇所が破れる

ことを防ぐという共通の課題を有するので，引用発明１において，シール領域２６に代えて又は加え

て，引用発明２の補強手段を，シール線が存在するバッグの底部にシール線に重なるように接着し，

強度が弱く破れやすい各内側折目との接合点を横切って延設して設けることは，当業者が容易になし

得たことである。 

判決 

原告の主張 

引用発明１は，強度が弱く破れやすい接合点２

４自体を直接「補強」するのではなく，接合点２

４にかかる応力を分散させて軽減することをそ

の発明の目的としている。つまり，引用発明１は，

内側折目とシール線との接合点２４は強度が弱

く破れやすいという課題を，接合点２４にかかる

応力を分散させて軽減することによって解決す

被告の主張 

 引用発明１と引用発明２とは，いずれもプラス

チック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致

し，かつ，ヒートシール部の強度が弱い部分を破

れにくくするという共通の課題を有している。 

 このように，引用発明１と引用発明２とは，技

術分野が一致し，かつ，解決すべき課題も共通し

ており，加えて，所定の技術的課題に関し複数の
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るという思想に基づいている。そして，接合点２

４から離隔した位置にシール領域２６を設ける

ことを，その解決手段としている。 

 これに対し，引用発明２では，「この破袋の原

因としては，…ヒートシール部３’の境界部がヒ

ートシール部３’に沿って厚みが薄くなる為にこ

の部分の強度が弱くなって破れやすく」なるとい

う課題に対し，「ヒートシール部に沿ってその境

界部の厚みが薄くなりにくく」することを目的と

している。そして，その課題及び目的に対し，袋

本体１に予め補強テープ２を全面接着した後，該

補強テープ２の上から袋本体１の内側面同士を

ヒートシールして封じる，という解決手段を提供

している。マチの拡幅時における接合点の応力軽

減を図ることは，側部マチ付きのＴシャツバッグ

特有の課題であって，引用文献２はマチを有する

構成ではないから，引用発明１と共通の課題は構

造的にあり得ない。 

 このように，強度が弱く破れやすい接合点が弱

る傾向を低減するために，接合点２４とは離隔し

た位置にシール領域２６を設けるという手段を

一貫して示している引用発明１と，強度が弱く破

れやすいヒートシール部を設ける前に，その部分

を補強テープ２で補強しておくという引用発明

２とは，課題に対する解決手段が全く異なる。よ

って，引用文献１に一貫して記載されている思想

を無視して，このような二つの従来技術を当業者

が組み合わせる動機があるとは認められない。 

解決手段が知られている場合，これらを適宜に代

替，重畳することは，通常行われているところで

あるから，引用発明１と引用発明２を同時に知り

得た当業者であれば，引用発明１の課題解決手段

である「接合点２４とは離隔した位置に設けるシ

ール領域２６」に代えて，又は，この「シール領

域２６」に加えて，引用文献２記載の課題解決手

段である「強度が弱い部分となる，ヒートシール

部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の

外側面に全面接着した後，該補強テープの上から

ヒートシールする手段」を採用し，「接合点２４」

となる部分を含めて「補強テープ２で補強してお

くという手段」を採用することは，容易に推考し

得たことである。 

 また，引用発明１のシール領域２６は，接合点

２４の応力を軽減する作用効果を奏するものであ

るところ，引用文献２記載の補強テープ２も，そ

の作用効果の１つとして，ヒートシール部に働く

力を分散し，ヒートシール部の破袋が起きにくく

する作用効果を奏するものである（本願明細書５

頁１８行～６頁１行参照）。そうすると，引用発明

１のシール領域２６と，引用文献２記載の補強テ

ープ２は，共に，ヒートシールの弱い部分に働く

応力を分散して軽減するという共通の作用効果を

奏するから，引用発明１に引用文献２記載の技術

を組み合わせる動機付けは，一層強く存在すると

いえる。 

裁判所の判断 

 引用発明１及び引用発明２は，いずれもプラスチック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致し，

かつ，ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという共通の課題を有するものと認められ

る。また，引用発明１のシール領域２６は，接合点２４の応力を軽減する作用効果を奏するものであ

るところ，引用発明２の補強テープ２も，その作用効果の１つとして，補強テープ２によってヒート

シール部に働く力を分散し，ヒートシール部の破袋を起きにくくするといった作用効果を奏するもの

である（明細書５頁１８行～６頁１行参照）。そうすると，引用発明１のシール領域２６と，引用発

明２の補強テープ２は，共に，ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減する点において，

共通の作用効果を奏するものといえる。 
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 加えて，所定の技術的課題に関し複数の解決手段が知られている場合，ある解決手段を別の解決手

段に置換すること，あるいは，ある解決手段に別の解決手段を併用することは，当業者の通常の創作

能力の発揮として，普通に行われていることである。そうすると，引用文献１と引用文献２の記載事

項とを同時に知り得た当業者であれば，引用発明１の解決手段である「接合点２４とは離隔した位置

に設けるシール領域２６に代えて」，又は，この「シール領域２６に加えて」，引用発明２の解決手段

である「強度が弱い部分となる，ヒートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側

面に全面接着した後，該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用し，「接合点２４」とな

る部分を含めて「補強テープ２で補強しておくという手段」を講じることは，容易に推考し得たこと

である。 
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(42)-18 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「パソコン等の器具の盗難防止用連結具」（無効審判） 

知財高判平成25年11月21日（平成25年（行ケ）第10033号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-139328号（特開2001-323705号公報） 

分類 E05B 73/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

「片手で簡単に取付けできるノート型パソコン等の器具の盗難防止

用のケーブル連結具を提供すること…を目的とし，上記課題を解決

するための手段として，スリットへの挿入方向ないし差込片の突出

方向に沿って補助プレートを前進スライドさせることにより，主プ

レートと補助プレートとを相対的にスライド可能に係合し，かつ両

プレートを分離不能に保持する構成を採用することで，…片手で連

結具を掴んで，主プレートの抜止め片をスリットに挿入して９０度

回転させ，そのまま，補助プレートの回止め片を差込片と重なるようにスリットに押し込むだけで，

連結具をスリットに取付けできる…という作用効果を奏するようにしたものである」（判決より抜萃） 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明１。審決における甲８発明）：特表平10-513516号公報（審決の認定） 

 「携帯コンピュータ５の壁１０に形成されたスロット１５を通して壁１０と係合自在であり，携帯

コンピュータ５の盗難を防止するためのロックインターフェース５５であって， 

 プレート状の固定心棒２００と略プレート状のロック心棒２４０を含み， 

 固定心棒２００は，本体部２０５を有し，本体部２０５は，孔２１０，２つの係合部材２１５，２

２０，首部２２５，および頭部２３０を含み，係合部材２１５，２２０は，固定心棒２００の垂直２

側にそれぞれ形成されており， 

【図６】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/083795_hanrei.pdf
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 ロック心棒２４０は，本体部２４５を有し，本体部２４５は，孔２５０，２つの係合部材２５５，

２６０，および１本のロックピン２６５を含み，ロック心棒２４０の湾曲部が係合部材２５５，２６

０を形成しており， 

 操作時に，使用者は，固定心棒２００の頭部２３０を壁１０のスロット１５と整合させて，頭部２

３０をスロット１５へ挿入し，ついで，固定心棒２００を回転させて，頭部２３０とスロット１５を

不整合にすることにより，頭部２３０と壁１０の内面２０とが係合し，それによりロックインターフ

ェース５５のコンピュータ５からの除去を阻止し，続いて，ロック心棒２４０のロックピン２６５を

スロット１５へ挿入して，固定心棒２００の頭部２３０とスロット１５との再整合を阻止し，このと

き，固定心棒２００の係合部材２１５，２２０が，それぞれロック心棒２４０の係合部材２６０，２

５５上を摺動することにより，ロック心棒２４０と固定心棒２００とが係合し，さらに，ケーブル３

５およびロック４０を有するロック機構３０を，固定心棒２００の孔２１０とロック心棒２４０の孔

２５０に挿入して，固定心棒２００とロック心棒２４０との係合を維持し，かつコンピュータ５の定

着物への係止に使用する， 

 携帯コンピュータ５の盗難を防止するためのロックインターフェース５５。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲１２（実開平７－２０１１１号公報） 

 甲１２には，薄型化粧品ケースに係るものであって，上面に化粧品１を入れる収納凹部２を有する

薄型本体３と，該薄型本体３とスライド式に係合して該薄型本体３の上面を覆う蓋体４とからなり

（【０００５】），蓋体４が流通時などに外力によって抜け落ちるのを防ぐために，薄型本体３の溝部５

内に係止凹部３１を形成し，該係止凹部３１と対応する蓋体４の嵌着片４３に係止凸部４４を設けて

抜け落ち防止を計るという「抜け落ち防止機能」を，薄型化粧品ケースの前後に設けて，閉止位置と

開口位置の両方で，定位置に止まる（【００１１】【００１２】）ようにした技術が記載されている。（判

決より抜粋） 

 

（ⅲ）甲１３（特開平８－１０４３２１号公報） 

 甲１３には，携帯用の錠剤収納容器などにおいて，収納物（錠剤）の出し入れと収納を簡便かつ合

理的に行えるように（【０００１】～【０００４】），半開状態と全開状態を容易に形成できる容器に関

するものであって，本体２と，該本体２の一方に出し入れ可能に取付けた引出ケース３とからなり（【０

００６】【０００７】），本体２の下側本体２Ｂの開口側端部内面の対向位置には，一対の係合突起１０，

１０が上向きに突設され，引出ケース３の側壁１１の中間部外面には，略半円弧状の係合面を備えた

凸部１４が突設され，該凸部１４は前記係合突起１０と係合可能にされていて，引出ケース３を半開

可能にされ，また，引出ケース３を強く押し引きすることで，前記突起１０の係合面を摺り抜け，そ

れらの係合を解除可能にし，側壁１１の後端部には前記凸部１４よりも外側に突出した係止突起１５

が設けられ，該突起１５は引出ケース３の全開操作時に係合突起１０と係合可能にされていて，それ

らの係合を介し引出ケース３の全開状態を保持可能にしている（【００１０】～【００１２】），という

技術が記載されている。（判決より抜粋） 

 

（ⅳ）甲１４（実公昭１１－３８３６２号公報） 
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 甲１４には、巻煙草，妻楊枝などの懐中容器に関するものであって，外函１中に内函２を挿入し，

内函２側壁に回動する蓋体５を設け，外函１が摺動する方向に延びた長孔９を外函１に形成し，内函

２に設けた内函操縦用の摘子１０を長孔９に係合したもので，長孔９の範囲内で摘子１０を操作して，

内函２または外函１を摺動させ，外函１に設けた切欠１１，１２に対して，蓋体５の脚６，７を嵌入

させ又は脱出させることにより，蓋体５の開閉操作を行うようにした技術が記載されている。（判決よ

り抜粋）  

 

（ⅴ）甲５１（特開平１１－１０４００２号公報） 

 甲５１には，ホルダー本体に形成したスライドスリットにキャップ体のスライド板の内側に形成し

た嵌合穴に組立ピンを挿入する（【０００５】ことにより，ホルダー本体を使用する際に，キャップを

分離することなく使用することができる（【０００４】）キーホルダーについての技術が記載されてい

る。（判決より抜粋） 

 

（ⅵ）甲５２（実開昭６１－１１２９９０号公報） 

 甲５２には，ストッパ突起とストッパ溝を係合させて，ケース本体に対し蓋を摺動自在にし，かつ

分離不能にしたシャープペンシルの芯ケースについての技術が記載されている。（判決より抜粋） 

 

（ⅶ）甲５３（登録実用新案第３０１９８６６号公報・発行日平成８年１月１２日） 

 甲５３には，噛合板１ｄに固定されるピンを噛合板１ｃに形成された長孔に係合させることで，２

つの噛合板１ｃ，１ｄをスライド可能にし，かつ分離不能に保持したレザーバンド用の三つ折れ金具

についての技術が記載されている。（判決より抜粋） 

 

（ⅷ）甲５４（特開平６－３８８１３号公報） 

 甲５４には，ばねバンド１７に形成された長孔に，ばねバンド１８に固定されているリベットが係

合し，ばねバンド１７とばねバンド１８とがスライド可能かつ分離不能に保持する飾りバンドについ

ての技術が記載されている。（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

パソコン(80)等の器具の本体ケーシング(84)に開設された盗難防止用のスリット(82)に挿入される

盗難防止用連結具であって、  

  主プレート(20)と補助プレート(40)とを、スリット(82)への挿入方向に沿って相対的にスライド可

能に係合し且つ両プレート(20)(40)は分離不能に保持され、  

  主プレート(20)は、ベース板(22)と、該ベース板(22)の先端に突設した差込片(24)と、該差込片(24)

の先端に側方へ向けて突設された抜止め片(26)とを具え、  

  補助プレート(40)は、主プレート(20)に対して、前記主プレート(20)の差込片(24)の突出方向に沿

ってスライド可能に係合したスライド板(42)と、該スライド板(42)を差込片(24)の突出方向にスライ

ドさせたときに、差込片(24)を挟んで重なり、逆向きにスライドさせたときに、差込片(24)との重な
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りが外れるようにスライド板(４２)の先端に突設された一対の回止め片(44)(44)とを具え、  

  主プレート(20)と補助プレート(40)には、補助プレート(40)を前進スライドさせ、差込片(24)と回

止め片(44)とを重ねた状態で、互いに対応一致する位置に係止部(28)(48)が形成されていることを特

徴とするパソコン等の器具の盗難防止用連結具。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年 5月28日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年12月 7日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800253号） 

平成24年 3月 8日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年12月17日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 請求人が例示する技術における化粧品ケース、錠剤や巻たばこ等を入れる容器などの日用品は、甲

８発明の盗難防止用連結具（パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された盗難防止用のスリット

に挿入され、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能な主部材と補助部材とからなる盗

難防止用連結具）とは、明らかに技術分野を異にするものであるので、化粧品ケース、錠剤や巻たば

こ等を入れる容器などの日用品の技術が、誰もが日常的に接する物品に係るものであったとしても、

それだけでは、当業者が、その技術を甲８発明の盗難防止用連結具に適用する動機付けはないという

べきである。   

  しかも、仮に請求人の主張する日用品の技術をそのまま甲８発明の盗難防止用連結具に適用する

としても、本件で対象とされる盗難防止用連結具（パソコン等の器具の本体ケーシングに開設された

盗難防止用のスリットに挿入され、スリットへの挿入方向に沿って相対的にスライド可能な主部材と

補助部材とからなる盗難防止用連結具）は、実際上、片手では掴めるが、両手でスロット（スリット）

に取り付ける操作が困難である程度の小型である（本件訂正明細書の【０００３】）ところ、甲８発

明に対し、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ分離不能に構成された２つの部材を有する日

用品の技術」を適用した場合、取り付け作業に際して主プレートと補助プレートとを係合する操作を

省略できることは好ましいものの、甲８発明の盗難防止用連結具をスロット（スリット）に取り付け

る作業における取り扱い性（とりわけ、主プレートを突出させた状態で盗難防止用連結具を片手で円

滑に掴んで作業ができること）が確保されるとは必ずしも限らない（当業者といえども、試作するな

どしてみないと、実際の取り扱い性はわからないものである）。そうすると、当業者は、取り扱い性

の確保が保証される見通しをもてない状況で、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ分離不能

に構成された２つの部材を有する日用品の技術」をそのまま甲８発明の盗難防止用連結具に適用して

みようとは考えないというべきである。   

  したがって、当業者であれば、甲８発明において、周知技術とされる「スライド可能に係合かつ

分離不能に構成された２つの部材を有する日用品の技術」を適用して、相違点２の構成（常時、主プ

レートと補助プレートとをスライド可能に係合し、かつ、スライドと分離不能を有する技術を適用し
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て分離不能にすること）とすることを容易に発想し得ないものである。 

判決 

原告の主張 

…引用発明１は，パソコン等の器具に開設した

スロット内に挿入される盗難防止用連結具であ

るが，部材同士をスライド可能に係合させて用い

る器具でもある。したがって，引用発明１の改良

を試みる当業者は，ロック機構の改良を図る観点

からは，パソコン等の器具に開設したスロット内

に挿入される盗難防止用連結具の技術分野の技

術の適用を試みるが，ロック機構以外の改良，例

えば取扱性の向上，紛失防止の観点からは，部材

同士をスライド可能に係合させて用いる器具に

ついての各種技術の適用を試みることが可能で

ある。 

 引用例１の図７の実施例は，あらかじめ固定心

棒２００とロック心棒２４０とを係合させてお

いて，使用開始時にそのままロック心棒２４０を

スライドさせることにより，両部材の係合を維持

したままロックをすることができる。引用例１に

は，どの時点で両部材を係合させるかについては

何ら記載がなく，あらかじめ部材同士を係合させ

ることを排除する記載もない。したがって，引用

例１の図７の実施例は，固定心棒２００とロック

心棒２４０とが分離可能な構成であるが，本来の

目的であるロックとして使用する際には，両部材

がスライド可能に係合することが不可欠であり，

両部材が分離を目的としたものではないから，取

扱性の向上等のために，分離不能の構造を採用し

得る。 

 そして，盗難防止用の連結具に限らず，分離を

目的としていない別個独立の部品で構成された

器具等において，取扱性の向上，分解防止，紛失

防止等は，自明な課題である。甲１２ないし１４

及び５１ないし５４の技術は，部材同士をスライ

ド可能に係合させて用いる点が引用発明１と共

通し，部材同士がスライド可能かつ分離不能に保

被告の主張 

 引用発明１では，固定心棒２００とロック心棒

２４０は，常時は分離しており，使用時にだけ嵌

め合わされる方式であって，両部材を分離させて

使用する構成を採用し，これによって取り付け，

取り外しを実現している。甲１２ないし１４及び

５１ないし５４は，本来分離しない構造であって，

引用発明１とは異質の技術であるから，常時は分

離していて使用時にだけ嵌め合わされる方式の引

用発明１に，これらの技術を適用して，引用発明

１を分離不能に保持され，スライド可能に係合し

た方式に変える必然性はなく，引用例１にはかか

る変更についての記載も示唆もないから，かかる

変更には技術の飛躍があり，阻害要因がある。原

告は，甲１２ないし１４及び５１ないし５４と引

用発明１とは部材同士がスライド可能に係合して

いる点で共通すると主張するが，引用発明１の部

材がスライド可能に係合するのは，使用時のみで

あって，常時は分離して取り扱われるから，原告

主張の共通点はない。 

 甲１２ないし１４及び５１ないし５４に記載の

技術は，引用発明１とは技術分野が異なり，引用

例１にはその適用可能性の記載も示唆もないか

ら，上記技術を引用発明１に適用して，本件発明

１とすることは容易には発想し得ない。 
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持されることにより，取扱性の向上，紛失防止が

図られているから，引用発明１に適用可能であ

る。殊に甲５１ないし５４には，ピンと長孔（又

は長溝）を係合させて，２部材をスライド可能に

係合しかつ分離不能に保持する構造が具体的に

図示されており，この構造をそのまま又は適宜変

更して，引用発明１に適用することは容易であ

る。そして，当業者であれば試作前の段階で，周

知・慣用技術の中から引用発明１に適用容易な構

造を見出すことが可能であり，試作するまでもな

く，取扱性の確保が保証される見通しを立てるこ

とができる。 

裁判所の判断 

３ 取消事由２「無効理由２（進歩性欠如）（その１）における本件発明１の容易想到性の判断の誤

り（周知・慣用技術の適用）」について 

 …甲１２ないし１４及び５１ないし５４に記載されるような，部材同士をスライド可能に係合して

いるものにおいて，ピンと長孔又は長溝を係合させることにより，部材同士をスライド可能かつ分離

不能に保持する構造が周知・慣用技術であったとしても，上記各書証に開示された技術は，盗難防止

用連結具という技術分野に関する引用発明１とは技術分野及び技術的課題が異なるものである上，発

明が解決しようとする課題，発明の目的，課題を解決するための手段，基本構成及び使用態様等が，

いずれも引用発明１とは異なるものであって，引用発明１に当該技術を適用して，固定心棒２００と

ロック心棒２４０とを分離不能に保持する構成を採用する動機付けがないというべきである。したが

って，甲１２ないし１４及び５１ないし５４に開示された技術を引用発明１に適用することが当業者

にとって容易であったということはできない。… 
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(42)-19 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用」（査定不服審判） 

知財高判平成25年11月21日（平成25年（行ケ）第10053号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-555056号（特表2008-529653号公報） 

分類 A61F 2/30 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、関節補綴具に関し、関節（３８）の異なる骨

（３９；４１，４２）に配置されるように適応された２つの

補綴部材（２，３）を備え、各補綴部材（２，３）は、骨（３

９；４１，４２）の夫々にネジ止めされるように適応された

第１及び第２のネジ状部材（４，５）を含む。一方の補綴部

材（２）はソケット部を有する部材（６）を、他方の補綴部

材（３）はヘッド部を有する部材（７）を含み、ソケット部

材（６）は、ソケット部材（６）を配置又は位置づけするた

めに第１のネジ状部材（４）に設けられた第１穴（１０）に

挿入可能な装着ピン（２２）を有し、ヘッド部材（７）は、

ヘッド部材（７）を配置又は位置づけするために第２のネジ

状部材（５）に設けられた第１穴（１１）に挿入可能な装着

ピン（２７）を有する。第１及び第２のネジ状部材（４，５）

には、骨（３９；４１，４２）の夫々に、第１及び第２のネジ状部材（４，５）をネジ止めするため

に、ネジ用工具（３２）のロッド（３１）を挿入可能となるように設計された、少なくとも１つの内

部の第２穴（夫々３０及び３３）がある。第２穴（夫々３０及び３３）は、第１穴（夫々１０及び１

１）の底部（夫々１７及び１９）に備えられる。 

 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/762/083762_hanrei.pdf
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（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：米国特許第5147386号明細書（審決の認定） 

 「中手骨と指骨に配置されるように適応された第１補綴部材（１１，１９）と第２補綴部材（１３，

１７）を備え、  

  各補綴部材は、前記骨の夫々にネジ止めされるように適応された中手骨体１１及び指骨体１３を含

み、  

  第２補綴部材（１３，１７）はソケット２７を有するヒンジステム１７を、第１補綴部材（１１，

１９）はボールエンド２１を有するヒンジ体１９を含み、  

  前記ヒンジステム１７は、該ヒンジステム１７を配置又は位置づけするために前記指骨体１３の収

容室３８に挿入可能な伸長部分２３を有し、  

  前記ヒンジ体１９は、該ボールエンド２１を配置又は位置づけするために前記中手骨体１１の収容

室３５に挿入可能な伸長部分３３を有する補綴装置であって、  

  前記中手骨体１１及び指骨体１３は、外面的な円錐形状を有すると共に、ネジ山部分（４５，４７）

を更に備える補綴装置。」 

 

（ⅱ）引用例２：特表平5-509006号公報（審決の認定） 

「関節に適用される人工器官において、軸部には人工器官を非ねじ込み状態で取り外すためのアレ

ンキーが装着される６角状部が付加されている人工器官。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 関節（３８）の異なる骨（３９；４１，４２）に配置されるように適応された２つの補綴部材（２，

３）を備え， 

 各補綴部材（２，３）は，前記骨（３９；４１，４２）の夫々にネジ止めされるように適応された

第１及び第２のネジ状部材（４，５）を含み， 

 一方の補綴部材（２）はソケット部を有するソケット部材（６）を，他方の補綴部材（３）はヘッ

ド部を有するヘッド部材（７）を含み， 

 前記ソケット部材（６）は，該ソケット部材（６）を配置又は位置づけするために前記第１のネジ

状部材（４）の第１穴（１０）に挿入可能な装着ピン（２２）を有し， 

 前記ヘッド部材（７）は，該ヘッド部材（７）を配置又は位置づけするために前記第２のネジ状部

材（５）の第１穴（１１）に挿入可能な装着ピン（２７）を有する関節補綴具であって， 

 前記第１及び第２のネジ状部材（４，５）には，前記骨（３９；４１，４２）の夫々に，前記第１

及び第２のネジ状部材（４，５）をネジ止めするためにネジ 用工具（３２）のロッド（３１）を挿入

可能となるように設計された少なくとも１つの内部第２穴（夫々３０及び３３）があり， 

 前記第２穴（夫々３０及び３３）は，前記第１穴（夫々１０及び１１）の底部（夫々１７及び１９）

に備えられ， 

 前記第１及び第２のネジ状部材（４，５）は，前記骨（３９；４１，４２）の夫々に取り付けられ

る誘導線（４３）上に，前記第１及び第２のネジ状部材 （４，５）の夫々が装着されるようにするた
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め，軸方向に伸びる貫通孔（夫々３６及び３７）が，前記第２穴（夫々３０及び３３）の底部に備え

られ，外面的な円錐形状を有すると共に，外部ネジ山（夫々３４及び３５）を更に備え，夫々，外部

ネジ山（夫々３４及び４５）を，いくつかのネジ山セクションに分割するため，第１及び第２のネジ

状部材（４，５）の夫々の軸方向に伸びる延伸部（４ａ，５ａ）にはネジ山を有していないことを特

徴とする関節補綴具。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 2月13日 ： 特許出願（優先権主張日：平成17年2月16日・瑞国） 

平成23年 2月10日 ： 拒絶査定 

平成23年 6月15日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-12814号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月15日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（相違点１）   

  本願補正発明は、第１及び第２のネジ状部材（４，５）には、骨（３９；４１，４２）の夫々に、

第１及び第２のネジ状部材（４，５）をネジ止めするためにネジ用工具（３２）のロッド（３１）を

挿入可能となるように設計された少なくとも１つの内部第２穴（夫々３０及び３３）があり、  

  第２穴（夫々３０及び３３）は、第１穴（夫々１０及び１１）の底部（夫々１７及び１９）に備

えられるのに対し、引用発明は、そのような発明特定事項を有しているかはっきりしない点。  

… 

 引用刊行物２には、「関節に適用される人工器官において、軸部には人工器官を非ねじ込み状態で

取り外すためのアレンキー（ネジ用工具）が装着される６角状部が付加されている人工器官。」が記

載されており、引用刊行物２に記載された発明と引用発明は補綴の分野で共通するので、引用刊行物

２に記載された発明を引用発明に適用することは当業者が容易になし得る事項にすぎない。そしてそ

の際に、ネジ用工具のための第２穴（夫々３０及び３３）を、第１穴（夫々１０及び１１）の底部（夫々

１７及び１９）に備えられるようにする程度のことは、当業者が適宜なし得る事項にすぎない。 

判決 

原告の主張 

…発明は，従来技術における課題を解決する手段

であるから，引用刊行物から特許発明を容易に想

到できたか否かは，引用刊行物において課題の共

通性が見いだされるべきであり，技術分野が共通

であっても，課題の共通性がなければ，それらを

適用して発明を成すための動機付けとして十分

であるとはいえない。 

被告の主張 

ア セルフタッピングとは，ねじ込むことで自ら

雌ねじを切ること，又はその機能をもつことを意

味する（乙２ないし４）。 引用発明のセルフタッ

ピングスレッド４５は骨へのねじ込みを目的とし

て形成されており，セルフタッピングスレッド４

５を有する中手骨体１１及び指骨体１３ は骨に

ねじ込まれるものである。一方で，引用例２の「図
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 しかるところ，引用例２記載の人工器官におけ

る６角状部３０は，軸部２１に夫々付加された構

成であり（別紙３のＦＩＧ．７），軸部２１に設

けられたねじ部２５による挿入及び軸方向の引

き戻しを可能とする際に用いられる。他方で，引

用例１記載の関節補綴具には，引用例２のねじ部

２５に相当する構成は存在しないから，引用例１

と引用例２には，課題の共通性はない。…また，

引用例１には，引用例１記載の関節補綴具に引用

例２記載の「６角状部」の構成を適用することに

ついての示唆はなく，これを適用する動機付けは

存在しない。かえって，引用例１記載の関節補綴

具においては，本願補正発明の第１穴に相当する

中手骨体１１の収容室３５は，中手骨体１１の奥

深くまで形成されており（別紙２のＦＩＧ．６，

７），この収容室３５の更に深い位置に６角状部

を設けるとすれば，中手骨体１１の先端の強度は

極めて低下するので，現実にそのような適用がさ

れるとは考え難い。もっとも，指骨体１３の収容

室３８は，比較的浅く形成されているので，６角

状部を設けることが不可能とはいえないものの，

収容室３８に６角状部を設けた場合には，一方の

指骨体１３にのみ６角状部を設け，他方の中手骨

体１１には６角状部を設けないことになり，不合

理となる。 

 したがって，引用例１記載の関節補綴具に引用

例２記載の「６角状部」の構成を適用して相違点

１に係る本願補正発明の構成とすることは当業

者が容易になし得た事項であるとはいえないか

ら，本件審決の上記判断は誤りである。 

６には，この発明の実施例である大腿骨人工器官

２０の分解図が示されている。人工器官２０は，

軸部 ２１…から構成されている。…軸部が既に説

明した位置にねじ込まれたとき，ネジ部２４及び

２５のそれぞれヘリカルねじは，骨の骨髄腔の壁

面に対して応力を 及ぼす。」（５頁左上欄１３行～

２０行）との記載によれば，引用例２のねじ部２

４及び２５は骨へのねじ込みを目的とすることは

明らかであるから，引用例２ の人工器官２０は骨

にねじ込まれるものである。 

 したがって，引用発明の中手骨体１１及び指骨

体１３と引用例２の人工器官２０とは，関節の置

き換えに利用される関節補綴具であるとともに，

骨にねじ込まれる点において機能面で共通する。 

 また，引用発明の中手骨体１１及び指骨体１３

には，それぞれヒンジ体１９の伸長部分３３及び

ヒンジステム１７の伸長部分２３を装着する収容

室３５及び ３８が設けられており，一方で，引用

例２の人工器官２０においても，その軸部２１に

は，肘部２２のオス状部２９を装着するメス状凹

み２８が設けられている から，引用発明の中手骨

体１１及び指骨体１３と引用例２の人工器官２０

とは，骨にねじ込まれる一方の部材には，他方の

装着ピンが挿入される第１穴が設けら れている

点においても構造面で共通する。 

 以上によれば，引用発明の中手骨体１１及び指

骨体１３と引用例２の人工器官２０とは，技術分

野，その機能及び構造において共通するから，当

業者が引用発明に引用例２記載の「６角状部」の

構成を適用する動機付けは十分存在するものとい

える。 

イ 原告は，この点に関し，引用発明の中手骨体

１１の収容室３５は奥深くまで形成されており，

この収容室３５の更に深い位置に６角状部を設け

るとすれば， 中手骨体１１の先端の強度が極めて

低下するので，引用発明に引用例２記載の「６角

状部」の構成を適用することは考え難い旨主張す
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る。 

 しかしながら，引用発明の中手骨体１１の収納

室３５は，ヒンジ体１９の伸長部分３３の装着を

目的として形成されるものであり，収納室３５と

伸長部分３３ とは相補的な形状として構成され

れば足りるから，原告が指摘するような収納室３

５を中手骨体１１の奥深くにまで形成されなけれ

ばならないとする理由はな い。また，収容室３５

においても，指骨体１３の収容室３８と同様に，

６角状部を設ける構成を採用することを妨げる理

由はない。 

 したがって，原告の上記主張は，失当である。 

 

裁判所の判断 

２ 取消事由２（相違点１の容易想到性の判断の誤り）について 

… 

（３）相違点１の容易想到性について 

ア 前記（１）及び（２）によれば，〔１〕引用例１の人工関節と引用例２の人工器官２０とは，骨

の関節の置換に利用される関節補綴具である点で技術分野が共通すること，〔２〕引用例１の人工関

節の構成部材である中手骨体１１及び指骨体１３と引用例２の人工器官２０の構成部材である軸部

２１とは，それぞれ一方の端部から骨にねじ込まれる点において機能面で共通し，また，他方の端部

には，他の構成部材を装着する「穴」（中手骨体１１及び指骨体１３にあっては，ヒンジ体１９の伸

長部分３３及びヒンジステム１７の伸長部分２３を装着する収容室３５及び３８，軸部２１にあって

は，肘部２２のオス状部２９を装着するメス状凹み２８）が設けられている点において機能面で共通

することが認められる。 

 そして，引用例１には，中手骨体１１及び指骨体１３を骨にねじ込むための具体的な手段を直接述

べた記述はないが，中手骨体１１及び指骨体１３についても，骨にねじ込むためにねじ回しなどのツ

ール（ネジ用工具）を用いることを示唆する記載がある。 

 そうすると，引用例１及び２に接した当業者においては，引用例１の人工関節の中手骨体１１及び

指骨体１３を骨にねじ込むための手段として，技術分野，機能及び構造が共通する引用例２の人工器

官におけるアレンキーが装着される６角状部（内部穴）の構成を適用することの動機付けが存在し，

これを適用して中手骨体１１の収容室３５及び指骨体１３の収容室３８のそれぞれの底部に，ネジ用

工具を挿入可能となるように設計された内部穴（相違点１に係る本願補正発明の構成）を設けること

を容易に想到することができたものと認められる。 
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(42)-20 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「内蔵アンテナを有した電子機器」（査定不服審判） 

知財高判平成26年1月30日（平成24年（行ケ）第10416号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-519211号（特表2008-545327号公報） 

分類 H01Q 21/08 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、少なくとも第１の主表面（１２０，６１

０）を有し、さらに、自分自身と第２のパーティとの間

で電磁波を介した通信のための少なくとも第１のアンテ

ナ（１１０，６２０）を有した個人利用の電子機器（１

００，６００）に関するものである。そのアンテナは少

なくとも第１のアンテナ要素（１１１）と第２のアンテ

ナ要素（１１２）とを有するアレイアンテナであり、前

記アレイアンテナが前記第１の主表面上に配置される。その電子機器（１００）は、開閉可能な蓋（１

２０）を有した携帯型コンピュータであることが適切であり、前記第１の主表面が前記蓋であり、ア

ンテナ（１１０）が前記携帯型コンピュータの蓋に配置される。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明１）：特表平4-503133号公報（審決の認定） 

 「通信機器と通信相手との間の電磁波を介した通信のための少なくとも第１のパッチアレイを有し，

前記パッチアレイが少なくとも第１のパッチと第２のパッチとを有する平らなアンテナアレイであり，

前記アンテナアレイを有する通信機器であって， 

 前記アンテナアレイは，第１のビーム口と第２のビーム口とを有し， 

 前記ビーム口夫々は，上記アンテナアレイのビームの各１つと関連付けられており，上記ビーム口

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/913/083913_hanrei.pdf


附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 99 - 

夫々に関連付けられているビームは互いに異なっており，２ｎつのアンテナビームがあり，前記ビー

ム口からの信号が前記通信機器で用いられるようにされた通信機器。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例２（引用発明２）：特開2001-102848号公報（審決の認定） 

「ディスプレイ部の背面を有し、コンピュータとシステムトランシーバとの間の電波を介した通信

のためのプレーナアンテナを有し、前記プレーナアンテナがフラットなアンテナアレイであり、前記

アンテナアレイが前記ディスプレイ部の背面上に配置されるラップトップコンピュータであって、  

システムトランシーバの電波を捕そくし干渉が低減した信号が前記ラップトップコンピュータで用

いられるようにされたラップトップコンピュータ。」 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】 

少なくとも第１の主表面（１２０，６１０）を有し，さらに，コンピュータと第２のパーティとの

間の電磁波を介したＭＩＭＯを用いた通信のための少なくとも第１のアンテナ（１１０，６２０）を

有し，前記アンテナが少なくとも第１のアンテナ要素（１１１）と第２のアンテナ要素（１１２）と

を有するフラットなアレイアンテナであり，前記アレイアンテナが前記第１の主表面上に配置される

個人利用の電子機器（１００，６００）であって， 

 前記アンテナ（１１０，６２０）は，第１の接続ポート（２２２）と第２の接続ポート（２２３）

とを有し， 

 前記ポート夫々は，前記アンテナのビームの各１つ（２３２，２３３）と関係付けられており，前

記ポート夫々に関係付けられるビームは互いに非相関であり，Ｎ個のＭＩＭＯビームとＭ個のアンテ

ナビームがあり，Ｍ＞Ｎであり，前記ポートからの最も高い信号品質をもつ信号が前記電子機器で用

いられるようにされたことを特徴とする電子機器。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年 7月 4日 ： 特許出願 

平成22年12月 8日 ： 拒絶査定 

平成23年 4月12日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-7716号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 7月20日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 引用発明１及び引用発明２は、アンテナアレイという共通の技術分野に属するものであるととも

に、フラットなアンテナでビームの向きを変え通信を行うという共通の課題を有するものであって、

上記引用発明１に上記引用発明２を適用する際の格別な阻害要因も見あたらないから、上記引用発明

１を、上記引用発明２記載の如くアレイアンテナをディスプレイ部の背面上に配置したラップトップ
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コンピュータとすることにより、少なくとも第１の主表面を有し、アレイアンテナが前記第１の主表

面上に配置される個人利用の電子機器であるようにすること、及び、第１のアンテナがコンピュータ

と第２のパーティとの間の通信のためのものであるようにすることは、当業者が容易になし得たこと

である。 

判決 

原告の主張 

引用発明１は，宇宙船と航空機における応用に

有益であるとされるマイクロストリップパッチ

アンテナに関するもので，仮にこれを通信機器と

したとしても，本願発明のように，アレイアンテ

ナをディスプレイ部の背面上に配置したラップ

トップコンピュータとすることは，容易とはいえ

ない。 

被告の主張 

 原告は，引用発明１を「通信機器」と認定でき

たとしても，宇宙船や航空機に登載するような通

信機器を，アレイアンテナをディスプレイ部の背

面上部に配置したラップトップコンピュータとす

ることが容易とはいえないと主張する。しかし，

引用発明１におけるアレイアンテナは，軽量であ

り平らな形状であるから，このアレイアンテナの

特性を活かせるように，アレイアンテナに接続す

る通信機器を宇宙船や航空機以外の種々の通信機

器とすることは当業者にとって容易に想到し得る

ことである。したがって，審決の判断に誤りはな

い。 

裁判所の判断 

４ 取消事由３（相違点の容易想到性判断の誤り）について 

 …引用発明１及び引用発明２は，アンテナアレイという共通の技術分野に属するものであるととも

に，フラットなアンテナでビームの向きを変え通信を行うという共通の課題を有するものといえる。

引用発明１は，軽量性と平らな形状を有し，多重ビーム能力を有するマイクロストリップパッチアレ

イに関するもので，引用例１に「特に宇宙船と航空機とにおける応用に有益である」との記載がある

からといって，引用発明１を，アンテナとビーム形成機能とが単一の構造物に統合される他の通信機

器に適用することを妨げる要因があるとは認められない。 

 そうすると，引用発明１に引用発明２を適用することは当業者が容易になしえたことであるから，

引用発明１を，引用発明２のようにアレイアンテナをディスプレイ部の背面上に配置したラップトッ

プコンピュータとすることにより，相違点１に係る構成に至ることは，当業者が容易に想到し得たも

のであって，この点についての審決の判断に誤りはない。 
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(42)-21 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、自明又は容易に着想し得る課題、阻害要因 

 

１．書誌的事項 

事件 「膜分離用スライム防止剤」（査定不服審判） 

知財高判平成26年2月27日（平成25年（行ケ）第10102号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-81945号（特開2006-263510号公報） 

分類 B01D 65/06 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は，耐塩素性の低い透過膜においても、透過膜の劣化による除去率や脱塩率の低下を引き

起こすことなく、微生物の増殖による透過膜の汚染を防止し、効率良く膜分離を行うことを可能とす

る膜分離用スライム防止剤を提供することを目的とするものであり、次亜塩素酸アルカリ金属塩及び

スルファミン酸アルカリ金属塩を含有する膜分離用スライム防止剤に関する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（乙１）（引用発明１）：国際公開第2003／96810号（審決の認定） 

 「次亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸のアルカリ金属塩及びアニオン性ポリマー又はホス

ホン酸化合物を含有するスライム防止用組成物」の発明」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用例２（甲２）：国際公開第2004／22491号（判決の認定） 

 「…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として，逆浸透メンブランを，ハロゲ

ンを徐々に放出する，結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて，逆浸透メンブラン

を消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項１）。このうち，「酸化性ハロゲン殺菌剤」は，①

「＋１酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの形態にある少

なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで，①のハロゲンが②の窒素と緩く結合

することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項２】），①の例として次亜塩素酸ナト

リウムが，②の例としてスルファミン酸が記載されている（【００１３】）。」（判決より抜粋） 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/986/083986_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸アルカリ金属塩を含有することを特徴と

する膜分離用スライム防止剤。 

 

 

（４）手続の経緯 

平成23年3月29日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-6592号） 

平成24年8月31日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年2月25日 ： 本件審判の請求は成り立たない旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …「引用例２」…の教示に接した当業者は，…「引用発明」…を膜分離用のスライム防止のために

用いる動機付けを得るし，…効果…は，いずれも当業者なら予想し得る程度のものであるから，前記

補正後の…「本願発明」…は，…当業者が容易に発明をすることができたものであって，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とするものである。 

 審決が認定した本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次のとおりである。 

 ア 一致点 

 「次亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸アルカリ金属塩，アニオン性ポリマー及びホスホン

酸化合物を含むスライム防止剤」である点 

 イ 相違点 

 本願発明は，「膜分離用」のスライム防止剤であるのに対し，引用発明では「冷却水系，蓄熱水系，

紙パルプ工程水系，集じん水系，スクラバー水系など」用のスライム防止剤であり，膜分離の用途に

ついて記載がない点 

判決 

原告の主張 

 引用例２のような逆浸透メンブランの分野に

おいては，遊離塩素によって透過膜の劣化が生じ

るという課題があり，これを阻止するためにスラ

イム防止剤を添加するのに対し，引用例１の冷却

水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集塵水系，

スクラバー水系においては，このような課題は存

在しない。引用例１と引用例２とでは課題，技術

分野が異なるのであるから，当業者が引用例１と

引用例２を組み合わせて，相違点に係る構成に至

ることは容易ではない。 

被告の主張 

 引用例１には，「本発明は，冷却水系，蓄熱水系，

紙パルプ工程水系，集じん水系，スクラバー水系

などにおいて，少量の薬剤を用いてスライムに起

因する障害を効果的に防止することができるスラ

イム防止用組成物及びスライム防止方法を提供す

ることを目的としてなされたものである。」と記載

されており，その技術分野は，各種水系における

スライム防止に関するものということができ，膜

分離工程を有する水処理装置での使用を阻害する

記載は見当たらない。また，引用例２に示される

ような膜分離工程で用いられる殺菌剤は，スライ
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ム防止剤とかわりはない。 

裁判所の判断 

 …引用例２には…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止する方法として，逆浸透メンブラ

ンを，ハロゲンを徐々に放出する，結合された形態にある酸化性ハロゲン殺菌剤と接触させて，逆浸

透メンブランを消毒して殺菌する方法が記載されている（請求項１）。このうち，「酸化性ハロゲン殺

菌剤」は，①「＋１酸化状態にあるハロゲンを含む酸化性殺菌剤物質」と②「イミドまたはアミドの

形態にある少なくとも一個の窒素原子を含む窒素含有化合物」との組合せで，①のハロゲンが②の窒

素と緩く結合することにより結合ハロゲンが形成されたものであり得（【請求項２】），①の例として

次亜塩素酸ナトリウムが，②の例としてスルファミン酸が記載されている（【００１３】）。 

 上記のとおり，引用例２には，①の例として次亜塩素酸ナトリウムが，②の例としてスルファミン

酸が，それぞれ例示されているが，次亜塩素酸塩とスルファミン酸とを反応させると，クロロスルフ

ァミン酸塩が形成されること，また，このクロロスルファミン酸塩は，塩素が窒素と結合して結合塩

素が形成されたものであって，塩素を徐々に放出するものであることは，技術常識であるから，次亜

塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み合わせたものも，上記の殺菌剤として使用できること

は，当業者にとって自明である。 

 そうすると，引用例２には，次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸を組み合わせて，結合ハロゲ

ンを形成させて殺菌剤とし，逆浸透メンブランをその殺菌剤と接触させて，逆浸透メンブラン上の生

物被膜を除去又は阻止することが記載されていることが認められ，このような引用例２の記載からす

ると，次亜塩素酸アルカリ金属塩及びスルファミン酸のアルカリ金属塩等を含有する引用発明につい

ても，その用途を「膜分離用」とすることは，当業者が容易に想到することである。 

 …原告は，引用例２のような逆浸透メンブランの分野においては，遊離塩素によって透過膜の劣化

が生じるためこれを阻止するという課題があり，そのためにスライム防止剤を添加するのに対し，引

用例１の冷却水系，蓄熱水系，紙パルプ工程水系，集塵水系，スクラバー水系においては，このよう

な課題は存在せず，また，引用例１と引用例２とでは技術分野が異なると主張する。 

 しかし，…逆浸透メンブラン上の生物被膜を除去又は阻止することは一般的な課題であること，引

用例２には，生物被膜を除去又は阻止するために，次亜塩素酸ナトリウムとスルファミン酸とを組み

合わせた殺菌剤を使用できることが記載されている以上，逆浸透膜を用いた膜分離処理において，次

亜塩素酸アルカリ金属塩，スルファミン酸のアルカリ金属塩を含有するスライム防止用組成物を用い

ることに困難な点はない。 

 …原告は，引用例２は，逆浸透メンブランを消毒して殺菌する発明であるのに対して，引用例１の

スライム防止用組成物は，消毒・殺菌作用を奏さないものであるから，かかる引用例１と引用例２と

を組み合わせることに阻害要因があると主張する。 

 しかし，引用例１には，「殺菌効果が得られないような低濃度の組成物の添加量であっても」…，「Ａ

成分のみを有効塩素として５ｍｇ／Ｌ・・・添加しても，殺菌効果は発現しない」…と記載されてお

り，これらの記載振りによれば，殺菌効果があるか否かは，濃度（添加量）に依存すると理解するの
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が合理的である。低濃度の場合に殺菌効果が得られないからといって，引用発明に係るスライム防止

用組成物に殺菌作用がないとすることはできず，引用例１と引用例２の組合せが阻害されるものでは

ない。よって，原告の主張は採用できない。 
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(42)-22 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性、引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「半導体装置の製造方法」（無効審判） 

知財高判平成26年8月7日（平成25年（行ケ）第10240号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-268083号（特開2009-55055号公報） 

分類 H01L 23/12 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大須賀滋裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、半導体の製造方法に関し、半導体素子Ｓ

が搭載されるアイランド部２ａと、１以上の電極部２ｂ

とを有し、上記アイランド部２ａ上に搭載した半導体素

子Ｓと上記電極部２ｂとの間を電気的に接続した後樹脂

封止して、アイランド部２ａと電極部２ｂのそれぞれ裏

面が樹脂層４の底面と同一平面で露出して構成される半

導体装置において、上記アイランド部２ａおよび電極部

２ｂはそれぞれ電鋳により、裏面側の実装用金属薄膜１

１とこの上面に一体に積層されるリード層１２の少なく

とも二層構造とすることで、後工程で別途実装用のメッ

キを電極部露出面に形成する必要も無く、実装時の電極

導通性，信頼性の向上を図ったものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（甲２号証）：特開2002-9196号公報（審決の認定） 

 「ステンレス基板１の一面側に，所定のパターンニングを施したレジストパターン層６を形成する

工程と，ステンレス基板１の露出面を化学エッチングによる表面酸化被膜除去や薬品による周知の化

学処理等の表面活性化処理する工程と，上記ステンレス基板１のレジストパターン層６を除く露出面

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/084373_hanrei.pdf
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に導電性金属を電着することで，ステンレス基板１上に半導体素子搭載用の金属層２ａと１以上の電

極層２ｂとをそれぞれ独立して並設形成する工程と，ステンレス基板１より上記レジストパターン層

６を除去する工程と，上記金属層２ａ上に半導体素子Ｓを搭載した後，半導体素子上の電極と上記電

極層２ｂとを電気的に接続する工程と，上記ステンレス基板１上において半導体素子Ｓ搭載部分を樹

脂層４で封止する工程と，上記ステンレス基板１を除去して，金属層２ａと電極層２ｂの各裏面が，

樹脂層４の底面と略同一平面で露出した樹脂封止体を得る工程と，電極層２ｂと金属層２ａの裏面の

みに実装用に金の薄膜をフラッシュメッキ等（の）により０．３～０．５μｍ厚で形成する工程とを

有する半導体装置の製造方法。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲４文献：特開昭63-164327号公報（審決の認定） 

「ステンレス等の基板１を剥離処理して、基板１の非レジスト部２ａに相当する表面を活性化した

後、該非レジスト部２ａ上に金、すず、半田等の接触材３を塗布もしくはメッキにより形成し、その

後に電鋳を施して、接触材３上に電鋳金属層４を形成するリードフレームの製造方法」 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】 

ステンレス基板（１）の一面側に，半導体素子（Ｓ）搭載用のアイランド部（２ａ）および上記半導

体素子（Ｓ）の電極（Ｌ）と接続される電極部（２ｂ）を形成するための所定パターンから成るレジ

ストパターン層（６）を形成する工程と， 

 上記ステンレス基板（１）の露出面に対し，化学エッチングにより不活性膜を除去する工程と， 

 上記ステンレス基板（１）の不活性膜を除去した露出面に実装用金属薄膜（１１）として０．０５

～１μｍ厚で金をメッキ成長させ，上記実装用金属薄膜（１１）上に電鋳工程によりリード層（１２）

を積層して成長させ一体化して，上記実装用金属薄膜（１１）とこの上面に一体に積層される上記リ

ード層（１２）の少なくとも二層構造から成る上記アイランド部（２ａ）および上記電極部（２ｂ）

を独立して形成する工程と， 

 上記ステンレス基板（１）より上記レジストパターン層（６）を除去する工程と， 

 上記アイランド部（２ａ）に上記半導体素子（Ｓ）を搭載した後，上記半導体素子（Ｓ）の上記電

極（Ｌ）と上記電極部（２ｂ）とを電気的に接続する工程と， 

 上記ステンレス基板（１）上の上記半導体素子（Ｓ）搭載部分を樹脂でモールドして樹脂層（４）

を形成する工程と， 

 上記ステンレス基板（１）を引き剥がし除去して，上記アイランド部（２ａ）および上記電極部（２

ｂ）の上記実装用金属薄膜（１１）の各裏面が，上記樹脂層（４）の底面と略同一平面で露出した状

態で形成される工程 

 とを順に行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成24年 1月27日 ： 特許権の設定登録 

平成24年 8月 7日 ： 特許無効審判の請求（無効2012-800120号） 
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平成25年 5月17日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年 7月19日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

甲第２号証と甲第４号証は、いずれも、半導体装置の製造における、半導体素子搭載用の金属層と

電極を、ステンレス基板の非レジスト部に、電鋳により金属層を形成した後、ステンレス基板を剥が

すことにより形成するものである点で共通し、また、製造方法において、工程数をできるだけ少なく

するという課題は、常に存在するものであるから、引用例１記載の発明において、金の層を有する電

極層と金属層を形成するために、「アイランド部および電極部を独立して形成する工程」において、

ステンレス基板１のレジストパターン層６を除く露出面に導電性金属を電着することで、ステンレス

基板１上に半導体素子搭載用の金属層２ａと１以上の電極層２ｂとをそれぞれ独立して並設形成し、

「ステンレス基板１を除去して、金属層２ａと電極層２ｂの各裏面が、樹脂層４の底面と略同一平面

で露出した樹脂封止体を得る工程」のあとに、電極層２ｂと金属層２ａの裏面のみに実装用に金の薄

膜をフラッシュメッキする代わりに、「アイランド部および電極部を独立して形成する工程」におい

て、非レジスト部上に接触材を金メッキにより形成し、その後に電鋳を施して、電鋳金属層を形成す

ることは、甲第４号証の記載に基づいて、当業者が容易に想到し得ることである。 

判決 

原告の主張 

甲４文献は，ＴＣＰ（Ｔａｐｅ Ｃａｒｒｉｅ

ｒ Ｐａｃｋａｇｅ）用のＴＡＢ（Ｔａｐｅ Ａ

ｕｔｏｍａｔｅｄ Ｂｏｎｄｉｎｇ）と呼ばれる

テープ状のバンプ付きフィンガに関するもので

あって，甲４文献には半導体装置を製造するため

の一部品であるリードフレームの製造方法が記

載されているにすぎず，引用例１記載の発明と共

通するところはない。 

被告の主張 

 甲４文献には，リードレス表面実装半導体装置

の製造方法であるか否かにかかわらず，半導体装

置の製造方法における半導体素子搭載用の金属と

電極を，ステンレス基板の非レジスト部の表面を

活性化してから金メッキを形成し，続けて電鋳に

より金属層を形成した後，ステンレス基板を剥が

すことにより形成するという周知の事項が記載さ

れていることには変わりはないし，これにより，

半導体装置が得られていることも明らかである。 

裁判所の判断 

（３）取消事由１－２（審決の認定する相違点の判断の誤り） 

…引用例１記載の発明の解決課題は，前記のとおり，従来のリードレス表面実装方式の樹脂封止され

た半導体装置は，その製造工程において，プリント基板一面側の接続用電極と裏面側の電極層とをプ

リント基板上で正確に位置合わせした状態で形成する必要があり，また，各位置合わせして形成した

電極と電極層とがスルーホールにより位置ズレなく，確実に導通されている必要もあり，製造時の精

度が要求されるものであり，これら精度の要求は，プリント基板へのスルーホール形成や導電体の印

刷のための製造工数のアップと合わせて，製造コスト低減のためのネックとなるとともに，製造時に

プリント基板上に多数隣接させて配置する半導体素子間にスルーホール形成のための領域が必要と
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なり，一枚のプリント基板上に配設して形成できる半導体装置の個数も制限されてしまう。しかも比

較的厚みのあるプリント基板上に半導体素子を搭載した上で樹脂封止するような製法であるため，プ

リント基板自体の存在が半導体装置の小型化，薄型化の支障となるとともに半導体素子の動作時に発

生した熱が基板自体に蓄積され易く，放熱性に劣るという欠点もあったというものである。このよう

に，引用例１記載の発明の解決課題は，プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された

半導体装置におけるものである。 

 他方，甲４文献の記載事項は，リードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関す

るものであって，そもそも，プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された半導体装置

の製造方法に関するものではない。 

 このように，プリント基板を用いたリードレス実装方式の樹脂封止された半導体装置に関する引用

例１記載の発明の解決課題からは，甲４文献の記載事項を適用することについての何らの示唆も動機

も得ることができず，他に引用例１に甲４文献の記載事項を適用するべきことが記載又は示唆されて

いるとも認められない。 

 また，引用例１記載の発明は，樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関するものである。他方，甲

４文献の記載事項は，樹脂モールド型の半導体装置の製造に用いるリードフレームの製造方法に関す

るものである。そうすると，両者が半導体装置の製造方法としては共通するとしても，リードレス表

面実装型半導体装置の製造方法である引用例１に接した当業者が，引用例１における課題を解決する

ためにリードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の製造方法に関する甲４文献の記載事項を

適用することが容易であるとも認められない。…引用例１には，甲４文献の記載事項を適用すること

についての記載も示唆もなく，また，引用例１記載の発明に甲４文献の記載事項を適用したとしても，

本件特許発明１に至るものでもないから，本件特許発明１が引用例１記載の発明に甲４文献の記載事

項を適用することで容易想到であるとする審決は，この限度では誤っている。 
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(42)-23 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、課題の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「果菜自動選別装置用果菜載せ体と，果菜自動選別装置と，果菜自動選別方法」（無効

審判） 

知財高判平成26年12月24日（平成26年（行ケ）第10071号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-285930号（特開2003-53275号公報） 

分類 B07C 5/36 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

果菜受け体が、果菜を搬送ベルト上に支持すると共に、

同搬送ベルトを果菜受け体の進行方向と直交する左右方

向に進行させて果菜を搬送ライン脇の果菜引受け体に送

出し可能なミニベルトコンベアであり、果菜受け体から

排出された果菜を引継ぐ各果菜引受け体は、その上面が

果菜受け体の搬送ベルト上面と同じか若干低めに設定し、且つミニベルトコンベアの果菜排出側端部

と近接して設け、前記判別信号に基づいてミニベルトコンベアを駆動して所定の果菜引受け体に送出

す。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲２（甲２発明１）：（特開平3-256814号公報）（審決の認定） 

 「受け台８がガイドチェーン７に多数取付けられた振分けコンベア２の供給部９において受け台８

の上にキューイＫを載せて搬 送し，搬送中にキューイＫを判定部３で計測してサイズ・品質・重量を

判別し，受け台８の上のキューイＫを判別結果に基づいて振り分けて振分けコンベア２の 搬送方向側

方に送り出す果菜物整列箱詰装置１の受け台８において， 

 受け台８は振分けコンベア２の搬送方向側方に傾動可能な受け台８を備え，受け台８の上にキュー

イＫを載せることのできる受け部が設けられた果菜物整列箱詰装置１用受け台８。」（判決より抜粋） 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/084721_hanrei.pdf
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（ⅱ）甲３（甲３発明１）：特開平11-286328号公報（審決の認定） 

「小物類である搬送物Ｐを載せる搬送ユニット１が搬送レール１２に多数取付けられた小物類であ

る搬送物Ｐの搬送路Ａの搬送物の投入路Ｂにおいて小物類である搬送物Ｐを載せる搬送ユニット１の

上に小物類である搬送物Ｐを載せて搬送し，搬送中に小物類である搬送物Ｐを仕分けコード番号に基

づいて振り分けて小物類である搬送物Ｐの搬送路Ａの搬送方向側方に送り出す小物類である搬送物Ｐ

を自動的に仕分ける装置の小物類である搬送物Ｐを載せる搬送ユニット１において， 

 小物類である搬送物Ｐを載せる搬送ユニット１は小物類である搬送物Ｐの搬送路Ａの搬送方向側

方に往復移動可能な移送シート４９を備え， 

 移送シート４９の上に小物類である搬送物Ｐを載せることのできる，中央位置で窪む窪み面４５

を有する左右方向を円弧状に形成した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート４７の面上に

重合して左右方向に移動する移送シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂと結着した両側縁領

域を省いた領域が設けられ， 

 移送シート４９の上方であって前記中央位置で窪む窪み面４５を有する左右方向を円弧状に形成

した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート４７の面上に重合して左右方向に移動する移送

シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂと結着した両側縁領域を省いた領域よりも往方向後方

にバー４８ｂ及び当該バー４８ｂと側縁の結着した移送シート４９の側縁領域が設けられ， 

 バー４８ｂ及び当該バー４８ｂと側縁の結着した移送シート４９の側縁領域は前記中央位置で窪

む窪み面４５を有する左右方向を円弧状に形成した受板４６とこの受板４６に重合される緩衝シート

４７の面上に重合して左右方向に移動する移送シート４９の上面領域からバー４８ａ，４８ｂと結着

した両側縁領域を省いた領域よりも上方に突出しており，移送シート４９の往回転に伴ってその往回

転方向に移動し，復回転に伴ってその復回転方向に戻る小物類である搬送物Ｐを自動的に仕分ける装

置用小物類である搬送物Ｐを載せる搬送ユニット１。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 果菜載せ体が無端搬送体に多数取付けられた果菜搬送ラインの供給部において果菜載せ体の上に果

菜を載せて搬送し，搬送 中に果菜を計測部で計測して等階級等を判別し，果菜載せ体の上の果菜を判

別結果に基づいて振り分けて搬送ラインの搬送方向側方に送り出す果菜自動選別装置 の果菜載せ体

において， 

 果菜載せ体は搬送ラインの搬送方向側方に往復回転可能な搬送ベルトを備え，搬送ベルトの上に果

菜を載せることのできる受け部が設けられ，搬送ベルトの上 方であって前記受け部よりも往回転方向

後方に仕切り体が設けられ，仕切り体は前記受け部よりも上方に突出しており，搬送ベルトの往回転

に伴ってその往回転 方向に移動し，復回転に伴ってその復回転方向に戻ることを特徴とする果菜自動

選別装置用果菜載せ体。 

 

（４）手続の経緯 

平成24年 2月10日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 
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平成25年 3月 8日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800038号） 

平成26年 2月21日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

【相違点Ｆ’】 

 果菜自動選別装置用果菜載せ体において，果菜載せ体の搬送部材に関し， 

 本件発明１においては，搬送部材が「往復回転可能な搬送ベルト」であり，「搬送ベルトの上方で

あって受け部よりも往回転方向後方に仕切り体が設けられ， 仕切り体は前記受け部よりも上方に突

出しており，搬送ベルトの往回転に伴ってその往回転方向に移動し，復回転に伴ってその復回転方向

に戻る」のに対して， 

 甲２発明１においては，搬送部材が「傾動可能な受け台８」である点。 

（イ）相違点Ｆ’についての判断（甲２と甲３との組合せ） 

ａ 搬送対象，技術分野，課題について 

 甲２発明１の搬送対象は，傷付きやすく，傷みやすく，形状，大きさが一つずつ異なる「キューイ

Ｋ」（果菜）であり，甲３発明１の搬送対象は「搬送物Ｐ」 （薄物や不定形品などの小物類，例えば

ビン，缶）であるから，甲２発明１と甲３発明１とは，搬送対象に関して，「物品」という上位概念

では共通するもの の，その具体的性状を異にする。 

 そのため，甲２発明１と甲３発明１とは，「物品選別装置用物品載せ体」として上位概念では類似

しているが，具体的な技術分野が共通しているとまではいえない。 

 また，「物品の損傷や破損の防止」という上位概念での課題としては共通していても，「搬送物同士

の衝合による損傷や破損」しないようにする力の大きさ等の隔たりがあるから，甲２発明１に甲３発

明１を適用する動機付けは乏しい。（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

ア 甲２発明１に甲３発明１を適用する動機付

け 

（ア）甲３発明１は，従来の傾動可能なトレイを

備えた方式の場合は，搬送物同士の衝合による損

傷や破損の生じるおそれがあり，破損しやすい搬

送物の搬送には不向きであるという課題（【００

０４】）を解決するものであるところ，甲２発明

１の受け台８は振分けコンベア２の搬送方向側

方に向けて傾動可能な構成であるから，甲３発明

１に記載された損傷や破損の生じるという課題

を有するものであり，甲２発明１に甲３発明１を

適用する具体的な動機付けが存在する。 

被告の主張 

ア 甲２発明１に甲３発明１を適用する動機付

け，阻害事由 

 甲２発明１の搬送対象物が果菜であるのに対し

て，甲３発明１の搬送対象物に果菜は含まれない。

このため，甲２発明１の解決課題は果菜の傷付き

防止にあるのに対し，果菜を扱わない甲３発明１

にはそのような課題がなく，両者の解決課題は共

通しない。 

 また，甲２発明１の仕分けが箱詰めのための仕

分けであるのに対して，甲３発明１の仕分けはシ

ュートに送り出すための仕分けであって，少なく

とも箱詰めの ための仕分けではないこと，甲２発
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 この点，甲１には，「果菜」について従来技術

の秤量バケットＥを可倒させて，果菜Ｂを転がし

て落とす自動選別装置（甲２発明と同様の装置）

において傷が付いたり，潰れたりするという問題

が開示されており，「果菜物」に関する甲２発明

１においても甲３発明１の課題が存在すること

は公知であり，かつ，甲１発明１においてバケッ

ト式の果菜載せ体をベルト式の果菜載せ体に置

換するという思想が開示されているため，甲２発

明１が「果菜物」に関するものであったとしても，

甲２発明１に甲３発明１を適用する動機付けが

存在することに変わりはない。 

 よって，当業者は，甲２発明１の受け台８を傾

動させて振り分ける構成について，甲３発明１に

記載された技術思想を参酌し，「搬送ユニット１

の搬送方向を直交する左右方向に往復移動可能

な移送シート４９の中間部に搬送物Ｐを保持す

る窪み部を設け，窪み部に搬送物が安定した状態

で保持されるとともに，移送シート４９の走行に

より，窪み部よりもＨに相当する高い位置のバー

４８ｂで搬送物を支持して円滑でかつ確実に搬

出させ，搬送物Ｐの仕分けが終了した後，搬送物

の投入路Ｂに至る以前に，移送シート４９を反対

方向に移動させて元の位置に戻し，動作を繰り返

す構成を採用すること」は，当業者が容易に想到

し得る事項である。 

 また，甲２発明１には，箱詰工程に関するもの

ではあるが，「キューイＫを転動させて受けボッ

クス５８内に整列させると，受けボックス５８の

下流側内壁面にキューイＫが当接したり，或い

は，整列されるキューイＫの相互接触により，キ

ューイＫの外周面に打ち傷や擦り傷が付くこと

があり，キューイＫの商品価値が損なわれるとい

う問題点を有している」（２頁左上欄１２行～１

８行）との記載があり，キューイＫの外周面に打

ち傷や擦り傷が付くことが問題であることを指

摘しているところ，甲３発明１は，従来の傾動可

明１は箱詰めに先立って果菜を計測部で計測して

からの仕分けであるのに対して，甲３発明１は計

測しないこと等々から，甲 ２発明１は計測装置の

技術分野あるいは箱詰め装置の技術分野に属する

ものであるのに対し，甲３発明１は計測の目的も

箱詰めの目的もない単なる仕分けの技術 分野に

属するものであるから，甲２発明１と甲３発明１

はこの意味でも技術分野が異なる。 

 このように，両者は，対象物，解決課題，技術

分野のすべてにおいて異なるから，甲２発明１の

受け台８を傾動させる構成について，甲３発明１

に記載された 移送シート方式を適用することを

当業者は容易に想到し得ない。よって，甲２発明

１に甲３発明１を適用する動機付けは存在しな

い。 
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能なトレイを備えた方式の場合は，搬送物同士の

衝合による損傷や破損の生じるおそれがあり，破

損しやすい搬送物の搬送には不向きであるとい

う課題（【０００４】）を解決するものであるから，

前記甲２発明１の指摘に鑑みれば，当業者は，甲

２発明１の傾動可能なトレイを甲３発明１の構

成に変更することを通常試みるのである。 

 以上のとおり，甲２発明１の仕分部は，甲３発

明１が解決すべき課題として挙げた従来の方式

を採用したものであるから，甲２発明１におい

て，甲３発明１の仕分部を採用する積極的かつ具

体的な動機付けが存在する。 

裁判所の判断 

 …甲２発明１は，上記のとおり，キューイ等の果菜を選別する装置における果菜を載置する受け台

に関するものであり，また，甲３発明１は，上記のとおり，薄物や不定形品などの小物類を自動的に

仕分ける装置における小物類を載置する搬送ユニットに関するものであるから，甲２発明１と甲３発

明１とは，物品を選別・搬送する装置における物品載せ体，すなわち「物品選別装置用物品載せ体」

に関する技術として共通しているといえる。…さらに，甲２発明１は，前記のとおり，キューイを転

動させて受けボックス内に整列させると，受けボックスの下流側内壁面にキューイが当接したり，キ

ューイの相互接触により，キューイの外周面に打ち傷や擦り傷が付いたりすることがあり，キューイ

の商品価値が損なわれるという問題点を解決するために，コンベアの搬送面上に形成した受け部に果

菜物を個々に載置し，果菜物を所定間隔に離間した姿勢に保持して搬送することで，搬送中における

果菜物の接触及び衝突を防止することとしたものであるところ，搬送物を選別振り分けする際に，搬

送物が壁等の設備に衝突することを防止したり，搬送物同士の相互接触を防止したりするという課題

は，ボックス内に整列させる際のみならず，選別・搬送の全過程を通じて内在していることは明らか

である。そして，甲２発明１は，振り分けコンベアの受け台が，載置された搬送物を搬送方向側方に

送り出す際に，搬送方向側方に向けて傾動可能な構成であるところ，傾動させて搬送物を搬送方向側

方に送り出すには，ある程度の落下による衝撃，あるいは，接触時に衝撃が生じ，搬送物に損傷や破

損の生じるおそれがあることは，従来技術の秤量バケットＥを可倒させて，果菜Ｂを転がして落とす

自動選別装置において，傷が付いたり潰れたりするという問題を解決するために，バケット式の果菜

載せ体をベルト式の果菜載せ体に置換したと甲１に記載されるように，その構成自体から明らかな周

知の課題である。 

一方，甲３発明１は，…従来の傾動可能なトレイを備えた方式の場合は，搬送物同士の衝合による

損傷や破損の生じるおそれがあり，破損しやすい搬送物の搬送には不向きであるという課題を解決す

るものである。 

そうすると，甲２発明１と甲３発明１は，課題としての共通性もある。 

以上を総合すると，甲２発明１の振分けコンベアの搬送方向側方に向けて傾動可能な構成において生
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じる搬送物の損傷，破損という技術課題を解決するために，甲３発明１を適用して，相違点Ｆ’の構

成に至る動機付けが存在するといえる。 
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(42)-24 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1 

裁判例 

分類 

42:主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか否かについて 

キーワード 技術分野の関連性、作用・機能の共通性 

 

１．書誌的事項 

事件 「蓋体及びこの蓋体を備える容器」（無効審判） 

知財高判平成27年4月28日（平成25年（行ケ）第10263号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-324756号（特開2009-143626号公報） 

分類 B65D 51/16 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、電子レンジなどの加熱装置により、収容された食

材を加熱することに適した容器及びこの容器に用いられる蓋体に

関するものである。食材を収容するとともに該食材を加熱可能な

容器３の胴体部の開口部を閉塞する蓋体１であって、前記蓋体１

の外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器３の前記開口部を形

成する前記容器３の縁部と嵌合するように隆起した周縁領域と、

該周縁領域により囲まれる領域内部において、隆起する一の領域

を備え、前記一の領域は、前記容器内の流体を排出可能な穴部１

２１と、該穴部１２１を閉塞可能な突起部を備えるフラップ部２

２を備え、該フラップ部は、前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに、該基端部を

軸に回動し、前記フラップ部２２の先端部は、前記周縁領域と前記一の領域の間の領域に少なくとも

部分的に延出することを特徴とする蓋体とする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１：クレハ容器（本件特許の優先権主張日より前の平成１８年１０月頃には販売されて

いた。甲３，検甲１）（審決の認定） 

 「ａ．食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞するフタであって， 

ｂ．前記フタの外周輪郭形状を定めるとともに，前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/070/085070_hanrei.pdf
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嵌合する周縁領域と， 

ｃ．該周縁領域により囲まれる領域内部において，隆起する一の領域及び凹領域を備え， 

ｄ．前記凹領域は，前記容器内の流体を排出可能な穴部及び凹部を備え，該穴部を閉塞可能な突起部

を備える開閉部材と係合可能であり， 

ｅ．該開閉部材は，前記フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接続する，細くかつ薄

く形成された部分を備えるとともに，該細くかつ薄く形成された部分を軸に回動し， 

ｆ．前記開閉部材の先端部は，前記凹部の外縁に到達しておらず， 

ｇ．前記開閉部材の前記細くかつ薄く形成された部分が，前記開閉部材の前記先端部よりも前記フタ

の中心位置から遠い位置に配され， 

ｈ．前記周縁領域により囲まれる領域内部が，前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を

備え， 

ｉ．前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に中間領域を介して接続している 

ｊ．蓋体。」（判決より抜粋。以下の図は、クレハ容器の概観（甲３・写真９及び１０）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）甲６文献（甲６発明）：米国公開特許公報２００５／００６１８１２号（審決の認定） 

「ａ．食材を収容する容器１５の胴体部の開口部を閉塞する容器蓋２であって、  

 ｂ．前記容器蓋２の外周輪郭形状を定めるとともに、前記容器１５の前記開口部を形成する前記容

器１５の縁部と嵌合する周辺リム２７と、  

 ｃ．該周辺リム２７により囲まれる領域内部において、隆起する領域である外面３３を備え、  

 ｄ．前記外面３３は、真空ポンプ用の吸気口に連通し前記容器内の空気を排出可能な通気孔４と、

該通気孔４を閉塞可能な逆止弁４０を構成するシール片３を備えるカバー７を備え、  

 ｅ．該カバー７は、前記外面３３に一体的に接続するフィルムヒンジ３２を備えるとともに、該フ

ィルムヒンジ３２を軸に回動し、  

 ｆ．前記カバー７の先端部は、前記周辺リム２７の外縁に到達しておらず、  

 ｇ．前記カバー７の前記フィルムヒンジ３２が、前記カバー７の前記先端部よりも前記容器蓋２の

中心位置から近い位置に配され、  

 ｈ．前記外面３３が、前記カバー７の少なくとも一部を収容する凹部２０を備え、  

 ｉ．前記凹部２０は前記外面３３上面の周縁部に接続している  

 ｊ．容器蓋２。」 
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(ⅲ)甲７号証：特開２００４－１２３１４３号公報（審決の認定） 

「蓋体２にヒンジ３ｂを介してヒンジ蓋３が開閉自在に連結され、ヒンジ蓋３の基端は蓋体２の中心

側、先端は蓋体２の周辺側とされ、該ヒンジ蓋の下には天板２ａに設けられた注出口４ａが形成され

た粉体容器。」 

 

(ⅳ)甲８号証：米国特許４４９４６７９号明細書（審決の認定） 

「容器蓋１の上面に隆起した台部１３を有し、台部１３は第１隆起平坦面１５を有し、第１隆起平坦

面１５には孔ａが形成され、第１隆起平坦面１５の段部２５にヒンジ２９により蓋フラップ２７が結

合し、蓋フラップ２７の突出部３５が孔ａを塞ぐことを可能とした、粉体材料を収容する容器。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

Ａ．食材を収容するとともに該食材を加熱可能な容器の胴体部の開口部を閉塞する蓋体であって， 

Ｂ．前記蓋体の外周輪郭形状を定めるとともに，前記容器の前記開口部を形成する前記容器の縁部と

嵌合する周縁領域と， 

Ｃ．該周縁領域により囲まれる領域内部において，隆起する一の領域を備え， 

Ｄ．前記一の領域は，前記容器内の流体を排出可能な穴部と，該穴部を閉塞可能な突起部を備えるフ

ラップ部を備え， 

Ｅ．該フラップ部は，前記一の領域に一体的に接続する基端部を備えるとともに，該基端部を軸に回

動し， 

Ｆ．前記フラップ部の先端部は、前記周縁領域の外縁に到達しておらず， 

Ｇ．前記フラップ部の前記基端部が，前記フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から近

い位置に配され， 

Ｈ．前記一の領域が，前記フラップ部の少なくとも一部を収容する凹領域を備え， 

Ｉ．前記凹領域は前記一の領域上面の周縁部に接続していることを特徴とする 

Ｊ．蓋体。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年 3月12日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年 3月12日 ： 特許無効審判の請求（無効2013-800039号） 

平成25年 8月20日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

相違点３：フラップ部について、本件発明１では、「一の領域」に備えられ、その「基端部」が「一

の領域に一体的に接続」され、「基端部」が「フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置か
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ら近い位置に配され」、「先端部」が「周縁領域の外縁に到達していない」ものであるのに対し、クレ

ハ容器では、その「基端部」が「フタの周縁領域から外方に突出する摘み部に一体的に接続」され、

「基端部」が「フラップ部の前記先端部よりも前記蓋体の中心位置から遠い位置に配され」、「先端部」

が「凹部の外縁に到達していない」ものである点。  

… 

クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にすることについて検討する。  

クレハ容器のフラップの「基端部」は、「フタの周縁領域から外方に突出する摘み部」に接続され

ている。また、これに伴い、フラップの断面形状は、周縁領域を乗り越えるため、板状でなくΩ形状

とされている。  

これは、甲第４号証、甲第５号証にみられる周知の形状（断面板状）、取付形態（周縁領域に接続）

とは異なり、特徴的な取付形態である。そして、「外方に突出する摘み部」に接続することにより、

穴部と基端部との距離が大きくなるから、空けやすくなることは技術的に明らかである。  

すなわち、クレハ容器のフラップの開閉方向を逆にする場合、かかる技術的利点が失われることに

なる。  

    

請求人は、デザイン上の観点から、設計変更がありうる旨、主張する。しかし、設計変更によって、

技術的利点が同等か、他の技術的利点が生じるのであればともかく、技術的利点を失うだけの設計変

更を行うとは、通常想定できない。  

よって、クレハ容器において、フラップの開閉方向を逆にする動機を見出すことはできない。 

判決 

原告の主張 

クレハ容器に接した当業者は，フラップが蓋体

に一体的に形成されているというクレハ容器の

特長は維持したまま，〔１〕フラップの位置を蓋

体の周縁部から中央付近に変更する必要がある

という課題と，〔２〕フラップの向きを外開きに

変更する必要があるという課題を同時に認識す

る。 

しかるところ，甲６には，フラップが蓋体の周

縁部ではなく中央付近に一体的に形成され，しか

もフラップの向きが外開きであり，指を入れるた

めの凹部が存在しない蓋体を備えた食品用容器

が開示されている。甲６発明の蓋体においては，

〔１〕フラップが蓋体の中央付近に接続されてい

るため，この蓋体を採用すれば，開放したフラッ

プが他の物体と衝突して破損すること，無駄なス

ペースを取ること，電子レンジ内の内壁に衝突す

被告の主張 

ア 甲６発明は食材を真空保存するための容器で

あって，食材を解凍する際に使用することはあっ

ても，食材を温めるために用いるものではない。

また，甲６発明の穴部は，容器内部を真空状態や

常圧状態とする際に空気が通過するための単なる

通気孔である。これに対し，クレハ容器は食品を

保存し，フタを付けたまま電子レンジ等で加熱す

るための容器であって，穴部は加熱の際に容器内

で食材から発生する蒸気を放出するための穴であ

る。したがって，甲６発明に係る真空保存容器と

クレハ容器とは，用途，機能及び技術分野も全く

異なる発明である。  

 また，甲７及び甲８に記載の容器と異なり，ク

レハ容器は粉粒体を収容することを予定した容器

とはいえない。さらに，クレハ容器は加熱可能な

容器であり，穴部は蒸気を排出するためのもので
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ることを避けることができるとともに，開放した

フラップが外向きに出っ張るというデザイン上

の問題も解決することができる。また，〔２〕内

開きのフラップであるため，この蓋体を採用すれ

ば，蓋体中央部に凹部を設ける必要がなくなり，

凹部に汚れが溜まること，凹部が容器内に突出し

て食品を圧迫するとともに容器の容量を減ずる

こと，シンプルな印象を減殺することも避けるこ

とができ，さらに，洗浄後の水切りが妨げられる

こともない。その上，〔３〕フラップが蓋体中央

の隆起した部分（本件明細書にいう「一の領域」）

から同領域外に突出しているため，蓋体の中央付

近に凹部が存在しないにもかかわらず，フラップ

を容易に開放することができる。 

したがって，クレハ容器の課題を認識した当業

者が，甲６に接し，甲６発明の蓋体をクレハ容器

に適用しようと試みることは当然であり，両者を

組み合わせることには強い動機付けが存在する

から，本件発明１に係る構成は，クレハ容器及び

甲６に基づいて，当業者が容易に想到することが

できたものである。 

また，外開きのフラップが蓋体の周縁部以外に

一体的に形成された形状の食品用容器は，甲６の

ほか，甲７及び甲８にも開示されているから，当

業者は，甲７及び甲８の蓋体をクレハ容器に適用

することも同様に試みたということができる。し

たがって，本件発明１の相違点３に係る構成は，

クレハ容器並びに甲７及び甲８に基づいて，当業

者が容易に想到することができたものである。 

あるのに対し，甲７及び甲８記載の容器は加熱不

能な容器であり，穴部は収容物を外に振り出すた

めの穴であり，かかる点から見ても，両者の用途，

機能，技術分野は完全に相違する。したがって，

クレハ容器と甲７及び甲８記載の容器とは異なる

技術分野に属するものである。 

 以上のとおり，クレハ容器と甲６～８記載の容

器とは異なる技術分野に属するものであるから，

両者を組み合わせることは当業者において容易に

想到し得るものということはできない。 

イ 原告は，食品容器を製造販売する業者として

は，消費者の嗜好に合致するように様々なバリエ

ーションの商品を取り揃えておくことが重要であ

るから，容器の形状を多様化するために，クレハ

容器に対して，同容器とは異なる形状のフラップ

が記載された甲６を適用することになるとして，

クレハ容器に甲６～８を組み合わせる積極的な動

機付けがある旨主張する。 

 しかし，複数の発明の組合せを肯定する動機付

けの要素としては，技術分野の関連性のほか，課

題の共通性，作用，機能の共通性，引用発明の内

容中の示唆等が挙げられるが，原告の上記主張は

これらの要素とは無関係な一般論を抽象的に論じ

ているにすぎず，積極的な動機付けを肯定する理

由にはなり得ない。 

裁判所の判断 

５ 取消事由１－（１）（本件発明１とクレハ容器との相違点３についての判断の誤り）について 

（１） 本件発明１に係る取消事由１－（１）について検討する。 

… 

エ（ア）… 

（イ）…クレハ容器は，食材を収容するとともに，フタをつけたまま電子レンジ等で食材を加熱する

ための容器であって，穴部は，加熱の際に容器内で食材から発生する蒸気を放出するための穴であり，

穴部を閉塞する突起部及び突起部を備える開閉部材は，容器内の食材を保存するときには，穴部を閉
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塞し，容器内部環境の衛生状態を維持するとともに，食材を加熱するときには，穴部を開けて容器内

の水蒸気や膨張した空気を容器外へ排出するためのものであることが認められる。 

（ウ）これに対して，甲６発明は，…食材を容器内で真空に保つようにすることを目的とした容器で

あり，当然のことながら，容器内を真空にすることを前提としており，穴部も真空に係る構成部材（真

空感知開口部５，通気孔４）としての穴であり，シール片３（カバー７）も通気孔４をふさぐための

開閉部材であり，真空を維持又は解除するためのものであることが認められる。 

 そうすると，クレハ容器と甲６発明の容器は，異なる技術分野に属するものであり，クレハ容器の

穴部，突起部及び開閉部材と，甲６発明に係る容器の通気孔４，シール片３及びカバー７とは，その

用途及び機能が相違するものであるから，クレハ容器に甲６発明を適用する動機付けはないというべ

きである。 

（エ）甲７に係る容器は，…粉末のコーヒーや砂糖，顆粒状の各種調味料や食品又は粉末状の薬剤や

錠剤等の粉粒体用の粉体容器であり，クレハ容器のように，電子レンジ等による加熱可能な容器では

ない。また，密閉容器から内容物を取り出すに際して，大量に使用する場合には蓋体を外してスプー

ン等の道具を用いて取り出し，少量を使用する場合には蓋体に設けられた開口部から注ぎ出すように

して、使用する量に応じて取出し口を選択できるようにした蓋体を有するものであって，注出口４ａ

は内容物である粉粒体を容器外へ振り出すための穴であり，嵌合筒壁３ａ及びヒンジ蓋３は，注出口

４ａを開閉するためのものであることが認められる。 

 そうすると，クレハ容器と甲７に係る容器は，異なる技術分野に属するものであり，クレハ容器の

穴部，突起部及び開閉部材と，甲７に係る容器の注出口４ａ，嵌合筒壁３ａ及びヒンジ蓋３とは，そ

の用途及び機能が相違するものであるから，クレハ容器に甲７記載の発明を適用する動機付けはない

というべきである。  

（オ）甲８に係る容器は，前記４（２）の記載によれば，粉体材料（ｆｉｎｅｌｙ ｄｉｖｉｄｅｄ 

ｓｏｌｉｄ ｍａｔｅｒｉａｌ：細かく分割された固形物）を収容する容器であり，クレハ容器のよ

うに，電子レンジ等による加熱可能な容器ではない。また，分配用孔ａは内容物である粉体材料を容

器外へ振り出すための穴であり，突出部３５及び蓋フラップ２７は，分配用孔ａを開閉するためのも

のであることが認められる。 

 そうすると，クレハ容器と甲８に係る容器は，異なる技術分野に属するものであり，クレハ容器の

穴部，突起部及び開閉部材と，甲８に係る容器の分配用孔ａ，突出部３５及び蓋フラップ２７とは，

その用途及び機能が相違するものであるから，クレハ容器に甲８記載の発明を適用する動機付けはな

いというべきである。 

（カ）以上のとおり，クレハ容器と甲６～８に係る容器は，異なる技術分野に属し，クレハ容器の穴

部，突起部及び開閉部材と，これに対応する甲６～８に係る容器の各部材とは，その用途及び機能が

相違するものである。このように，技術分野，用途及び機能の異なるクレハ容器に対して，あえて甲

６～８記載の発明を適用する動機付けを見出すことはできない。 

…原告は，無効審判請求において，無効理由１として，本件発明１はクレハ容器と比較して，相違点

１～３において相違するが，相違点１～３に係る構成は，クレハ容器のフタの開閉部材（フラップ）

について，内開きのタイプのものに替えて，甲６～８の外開きタイプのものを用いることにより，当
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業者が容易に想到し得たものであるとして，クレハ容器と甲６との組み合わせに基づく容易想到性，

クレハ容器と甲７との組み合わせに基づく容易想到性，クレハ容器と甲８との組み合わせに基づく容

易想到性についてそれぞれ検討して容易想到である旨主張した。 

 これに対して，本件審決は，相違点３についての判断の中で，「容器においては，フラップの「基

端部」を中心側とし「先端部」を周辺側としたもの（例えば，甲第６号証，甲第７号証），「基端部」

を周辺側とし「先端部」を中心側としたもの（例えば，甲第４号証，甲第５号証），いずれも周知で

あり，適宜選択されている。したがって，フラップの開閉方向それ自体については，格別なものでは

ない。」として，フラップ部の開閉方向自体については，甲６及び７に照らして，格別の技術的利点

があるわけではないとしたが，具体的にクレハ容器についてフラップの開閉方向を逆にして相違点３

に係る本件発明１の構成に到達するか否かの検討においては，クレハ容器と甲６～８との組み合わせ

に基づく容易想到性について何ら触れることなく，これを容易想到とはいえない旨判断していること

から，本件審決にはこの点において審理不尽があるといわざるを得ない。 

 しかし，前記ア～エのとおり，クレハ容器に甲６～８記載の発明を適用する動機付けはなく，クレ

ハ容器に甲６～８記載の発明を適用することにより，相違点３に係る発明特定事項のように構成する

ことが容易に想到し得たということはできない。 

 したがって，本件審決には，上記のとおりの審理不尽があるものの，この点は本件審決の結論に影

響を及ぼすものということはできず，原告の上記主張は採用することができない。 
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(43)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「懸賞システムおよび懸賞方法」（査定不服審判） 

知財高判平成18年2月23日（平成17年（行ケ）第10448号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-233126号（特開2002-49721号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美 宍戸充 柴田義明 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、ユーザが所望により懸賞の賞品に関する情報を取得することのできる懸賞システムで

ある。賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと、情報通信端末に、賞品に関する情

報を表示させる手段と、情報通信端末を操作するユーザに対して、少なくともメールアドレスを含む

当該ユーザの個人情報の入力を促す手段と、前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と、情

報通信端末を操作するユーザに対して、所望の賞品に対する応募の入力を促す手段と、所定の賞品に

対して応募の入力がなされた場合に、賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を、情報

通信端末に表示させる手段と、賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に、賞品に関

する情報を含む電子メールを送信する手段とをサーバコンピュータに付与する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：「当たる！ネット懸賞の法則」（城井田勝仁著，平成１２年３月２３日オー

ム社発行）（審決の認定） 

 「有線および／または無線の通信回線に接続されたパソコンを利用して懸賞を行うシステムであっ

て、  

 懸賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと、  

 パソコンに、懸賞品に関する情報を表示させる手段と、  

 パソコンを操作するユーザに対して、少なくともメールアドレスを含む当該ユーザの個人情報の入

力を促す手段と、  

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/009132_hanrei.pdf
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 前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と、  

 パソコンを操作するユーザに対して、所望の懸賞品に対する応募の入力を促す手段と、  

 所定の懸賞品に対して応募の入力がなされた場合に、当該懸賞品に対して応募がなされたことを、

当該ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、  

 懸賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を、パソコンに表示させる手段と、  

 懸賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に、当該希望がなされたことを、当該ユ

ーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と、  

 懸賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、懸賞品に関する情報を含む電子

メールを送信する手段と、  

を備えたことを特徴とする懸賞システム。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】有線および／または無線の通信回線に接続された情報通信端末を利用して懸賞を行うシ

ステムであって， 

 賞品に関する情報のデータを蓄積した賞品データベースと， 

 情報通信端末に，賞品に関する情報を表示させる手段と， 

 情報通信端末を操作するユーザに対して，少なくともメールアドレスを含む当該ユーザの個人情報

の入力を促す手段と， 

 前記入力されたユーザの個人情報を記憶する手段と， 

 情報通信端末を操作するユーザに対して，所望の賞品に対する応募の入力を促す手段と， 

 所定の賞品に対して応募の入力がなされた場合に，当該賞品に対して応募がなされたことを，当該

ユーザの個人情報と関連付けて記憶する手段と， 

 賞品に関する情報の提供を希望するか否かを問う画面を，情報通信端末に表示させる手段と， 

 賞品に関する情報の提供を希望する入力がなされた場合に，当該希望がなされたことを，当該ユー

ザの個人情報と関連付けて記憶する手段と， 

 賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに，賞品に関する情報を含む電子メー

ルを送信する手段と， 

 前記電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，当該情報提供さ

れた賞品に対する応募の入力と判断する手段と 

 を備えたことを特徴とする懸賞システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年 8月 1日 ： 特許出願 

平成14年 8月30日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成14年 9月26日 ： 拒絶査定 

平成14年11月 7日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-21640号） 

平成17年 3月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「（相違点）  

 本願発明では、（賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、賞品に関する情

報を含む電子メールを送信した後、）「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返

信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」を設けている。  

 一方、引用例１記載の発明では、「賞品に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに、

賞品に関する情報を含む電子メールを送信する手段」は設けてはいるが、そのメール自体が懸賞募集

の役割も果たしているのか、それとも、メールは単に懸賞品等に関する情報のみを送信しているのか

明確でなく、そして、「前記電子メールに対して返信メールが出された場合に、当該返信メールの受

信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」は記載されていない点。」 

「一般に、商品を販売／購入する場合に、顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を購入するこ

とも、また、販売者が登録した顧客に対して商品を提示して、提示された商品の中から顧客が希望す

る商品を購入すること（例えば、ＤＭを利用した商品販売）も、いずれもビジネスの慣行として周知

のことである。  

 そして、メールに対する回答として返信メールを利用することは周知のことであり、また、引用例

１には、インターネット懸賞においてＥメールを使って応募することが記載されている。  

 したがって、引用例１記載の懸賞システムにおいても、ユーザが懸賞募集にアクセスする（つまり、

ユーザが懸賞のホームページにアクセスする）ことに加え、懸賞を募集する側から登録したユーザー

に対して懸賞募集を行うこととし、そのため、ユーザのメールアドレスに送信される懸賞品に関する

情報を含む電子メールに懸賞募集の役割を持たせ、そして、その回答（すなわち、懸賞への応募）と

して返信メールを用いること（すなわち、「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に、

当該返信メールの受信を、当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する」こと）は、当業

者が容易に考え得ることと認められる。  

 また、本願請求項１に係る発明の効果についてみても、上記引用例１記載の発明および周知技術か

ら当然に予測される程度のものにすぎず、格別顕著なものではない。」 

判決 

原告の主張 

「メールに対する回答として返信メールを利

用すること」は，通常の電子メールによる通信の

技術分野では周知かもしれないが，懸賞システム

における電子メールによる通信の技術分野では

周知ではない。また，引用例には「インターネッ

ト懸賞の中には，Ｅメールを使って応募するもの

があります。」とは記載されているが，インター

ネット懸賞への応募に電子メールをどのように

使用するのかは記載されておらず，ましてやイン

被告の主張 

原告は，「メールに対する回答として返信メール

を利用すること」は，通常の電子メールによる通

信では周知かもしれないが，懸賞システムにおけ

る電子メールによる通信では周知ではない。また，

引用例には「インターネット懸賞の中には，Ｅメ

ールを使って応募するものがあります。」とは記載

されているが，インターネット懸賞への応募に電

子メールをどのように使用するのかは記載されて

おらず，ましてやインターネット懸賞への応募に
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ターネット懸賞への応募に返信メールを利用す

ることは開示も示唆もされていない。 

… 

 

返信メールを利用することは開示も示唆もされて

いないと主張する。 

 しかし，メールに対する回答として返信メール

を利用することは，通常の電子メールによる通信

のみならず，インターネットを利用したサービス

提供システムの電子メールによる通信において，

サービスの情報を提供するメールに対する返信メ

ールを該サービスの申し込みとして利用すること

は周知の技術事項である。 

 例えば，乙３公報には，サービスの情報の提供

を希望したユーザのメールアドレスに，サービス

に関する情報を含む電子メールを送信すること

と，前記電子メールに対して返信メールが出され

た場合に，当該情報提供されたサービスの申し込

みの入力と判断することが記載されており，乙４

公報には，サービスの情報の提供を希望したユー

ザのメールアドレスに，サービスに関する情報を

含む電子メールを送信することと，前記電子メー

ルに対して返信メールが出された場合に，当該情

報提供されたサービスの申し込みの入力と判断す

ることが記載されているのである。 

 したがって，引用発明に，周知技術を適用し，

賞品に関する情報を含む電子メールに対する返信

メールを懸賞の申込み，すなわち応募とすること

は当業者が容易に想到し得るものである。 

裁判所の判断 

「メールに対する回答として返信メールを利用すること」が周知の技術事項であることにつき当事

者間に争いがなく，しかも，上記１（１）イのとおり，引用発明がパソコンとＥメールによる情報通

信を利用したシステムであり，Ｅメールを利用するものであることからすれば，本願発明と引用発明

との相違点である「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を，

当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」のうち，「当該電子メールに対して返

信メールが出された場合に，当該返信メールの受信を」利用するという構成を引用発明に採用するこ

とは，当業者にとってごく容易なことであって，その利用を妨げるような格別の事情もないものとい

うべきである。 

 次に，「当該返信メールの受信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する手段」

についてみると，ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とするかということ

自体は，インターネット懸賞を実施しようとする者が，取引の態様に応じて人為的に適宜取り決め得
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る事項であって，そこに技術的な問題を論ずる余地はない。 

 ところで，一般に，商品を販売，購入する場合に，顧客が商品に自らアクセスして希望する商品を

購入すること，及び，販売者が登録した顧客に対して商品を提示して，提示された商品の中から顧客

が希望する商品を購入すること（例えば，ＤＭを利用した商品販売）がいずれもビジネスの慣行とし

て周知であることは，当事者間に争いがなく，この争いのないビジネス慣行にかんがみると，「賞品

に関する情報の提供を希望したユーザのメールアドレスに，賞品に関する情報を含む電子メールを送

信する手段」を具備する引用発明において，ユーザのメールアドレスあてに賞品に関する情報を含む

電子メールを送信するに際し，ユーザからのどのような応答をもって懸賞に対する応募の入力とする

かという点について，「当該電子メールに対して返信メールが出された場合に，当該返信メールの受

信を，当該情報提供された賞品に対する応募の入力と判断する」ことは，取引の態様に応じて適宜取

り決め得る事柄であるというべきである。 
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(43)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「紙葉類識別装置の光学検出部」（査定不服審判） 

知財高判平成18年6月29日（平成17年（行ケ）第10490号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1229号306頁 

出願番号 特願平6-322201号（特開平8-180237号公報） 

分類 G07D 7/12 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、限られた狭い設置スペースに設置でき、紙葉

類から効率良く光学的データをサンプリングし得る紙葉類識

別装置の光学検出部に関するものである。光学検出部では、

紙幣１が搬送される搬送通路３近傍の一方側の基板にそれぞれ発光素子ＬS1，ＬS2と受光素子ＬR1，

ＬR2とが配置され、これらの各素子のうちの発光素子ＬS1及び受光素子ＬR1の間と発光素子ＬS2及び

受光素子ＬR2の間とがそれぞれ搬送通路３近傍の他方側に配置された導光部材としての光ファイバ６

ａ，６ｂによって光学的に結合されており、各発光素子ＬS1，ＬS2より放出された照射光に関して搬

送中の紙幣１の２箇所を透過して減衰された透過光が各受光素子ＬR1，ＬR2によって検出される。こ

こでは紙幣１の印刷部における濃淡により光エネルギーにおける吸収量も変化するので、この変化を

検出することによって紙幣１を識別判定するためのデータを得る。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：実願昭60-141873号（実開昭62-51461号）のマイクロフィルム（審決の認

定） 

 「所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と，前記照射光が前記

紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合す

る導光部材と，前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み，前記発光素子，前

記導光部材，及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/268/033268_hanrei.pdf
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る光学検出部を備えた紙葉類の積層状態検知用装置」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と，前記照射

光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異な

る他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と，前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光

する受光素子とを含み，前記発光素子，前記導光部材，及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するた

めの搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成ることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。 

 

（４）手続の経緯 

平成 6年12月26日 ： 特許出願 

平成14年11月15日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年 8月14日 ： 拒絶査定 

平成15年 9月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-18348号） 

平成17年 4月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「一般に，紙葉類の識別を行う際に，紙葉類の特徴箇所を選んで識別することは，当業者が容易に想

到し得たことである。 

 したがって，引用例に記載の発明において，紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは

異なる他部に照射されるようにする際に，前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異な

る他部に照射されるようにすることは，単なる設計変更である。」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

本願発明は，上記（２）のとおり，搬送中の紙

葉類から効率良く光学的データをサンプリング

して検出精度の高い紙葉類の真贋等の識別を行

うという作用効果を奏するものであり，検出ライ

ンが２本であることによって，例えば，紙幣の真

券を長手方向に半分に切り取り，切り取った部分

に白紙を貼り付けた変造紙幣の場合，検出ライン

が１本の場合では変造であることを認識できな

いのに対し，検出ラインが２本の場合では変造で

あることを認識することができる。このように，

本願発明は，一対のセンサで２か所の透過光デー

タを得るために的確に識別判定を行うことがで

被告の主張 

仮に，原告主張のとおり，引用発明の検出ライ

ンが１本であるとしても，引用発明を紙葉類識別

装置の光学検出部に適用した発明においても，紙

葉類の一部を透過した測定光は，この一部とは異

なる他部に照射されることから，紙葉類の識別は，

紙葉類の搬送方向の２か所を測定光が透過するこ

とにより行われることになる。また，最初に測定

光が照射された紙葉類の一部が，紙葉類の搬送に

より，受光素子の位置にまで来る間は，この一部

と他部は，たとえ検出ラインが１本であっても，

同じ場所になることはなく，このため，測定光は，

検出ラインが２本の場合と同様に，常に異なった
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き，引用発明と対比して，照射光が透過する紙葉

類の搬送方向の検出ライン数が２倍であるから，

紙葉類の識別を２倍的確に行う作用効果を奏す

ることができる。したがって，検出ラインが１本

の場合と２本の場合とで作用効果に格別の差が

ないとはいえない。 

 そもそも，「単なる設計変更」とは，構成，手

段が周知慣用技術等の変更であり，しかも，目的

及び作用効果に格別の相違が生じないことをい

うのであり，本願発明がこれに該当しないこと

は，明らかである。 

２か所を透過することになる。更に，最初に測定

光が照射された紙葉類の一部が受光素子の位置を

通過した後であっても，この一部は常に測定光が

透過したことのない新しい場所であることから，

この一部と他部の場所の組合せが，これまでに測

定光の透過した場所と一致することはない。した

がって，検出ラインが１本の場合と２本の場合と

で作用効果に格別の差がないから，検出ラインを

２本とすることは単なる設計変更にすぎない。 

裁判所の判断 

引用発明において，本願発明と引用発明との一致点である「所定方向に搬送される紙葉類の一部に

照射する照射光を発光する発光素子と，前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を該紙葉類

の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と，前記紙葉類の他部を透過し

た透過光を受光する受光素子とを含み，前記発光素子，前記導光部材，及び前記受光素子は前記紙葉

類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学検出部」という構成を有するとして

も，紙葉類の積層状態検知装置である限り，…単に照射光を紙葉類に透過させ，紙葉類の枚数を検知

するものであって，紙葉類のいずれを検出箇所にしてもかまわないのであるから，複数本の検出ライ

ンの技術的思想が入り込む余地はないのである。 

 審決の上記判断は，おそらく，紙葉類の積層状態検知装置と紙葉類識別装置を共通あるいは密接に

関連した技術分野のものであるとの考えを前提にするものと思われる。 

 しかし，前者は，複数回紙葉類を透過することによって受光手段で受光される測定光量の差が大き

くなることを利用し，紙葉類の枚数を検知するのに対し，後者においては，紙葉類の検出箇所を透過

して得られる印刷模様や色等の情報を含んだ透過光を利用し，紙葉類の識別を行うのであり，「所定

方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と，前記照射光が前記紙葉類の

一部を透過した透過光を該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光

部材と，前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み，前記発光素子，前記導光

部材，及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路の異なる位置に配置されて成る光学

検出部」という構成において一致しているといっても，その機能，作用，その他具体的技術において

少なからぬ差異があるものというべきである。したがって，紙葉類の積層状態検知装置及び紙葉類識

別装置は，近接した技術分野であるとしても，その差異を無視し得るようなものではなく，構成にお

いて，紙葉類の積層状態検知装置を紙葉類識別装置に置き換えるのが容易であるというためには，そ

れなりの動機付けを必要とするものであって，単なる設計変更であるということで済ませられるもの

ではない。 
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(43)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「弾球遊技機」（訂正審判） 

知財高判平成19年7月30日（平成18年（行ケ）第10483号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-315495号（特開2001-96019号公報） 

分類 A63F 7/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、電源遮断により電源電圧が低下する異常検出時に、遊技情報記憶手段に記憶されてい

る遊技情報の喪失阻止処理を行うバックアップ実行制御部を備える弾球遊技機である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物Ａ（引用発明）：特開平6-71028号公報 

「…段落【０１２１】及び図２９等によれば，引用発明においては，排出制御装置５８が行う「停電

割込処理」によって，「停電記憶」（停電検出時（停電割込処理実行時）の各処理状態及び停電が発生

した旨の記憶）をした後，停止命令「ＳＴＯＰ」により排出制御装置５８の動作を停止させているこ

とが認められる。」（判決より抜粋） 

「…「ここで，図３３に示すように，電源遮断フラグのセットと同時にバックアップデータ格納エ

リア５９５へのアクセスを禁止し，さらに停止命令（ＳＴＯＰ）の挿入あるいは無限ループの設定に

より，バックアップ処理終了後にメインジョブのルーチンに復帰させないようにしておくことができ

る。このようにすれば，次のような効果が達成可能である。①・・・②バックアップ処理終了後も補

助電源の電圧は一定期間維持され，プログラム処理の続行は可能であるが，補助電源電圧が不安定化

してくると，プログラムの正常作動が困難となり，甚だしい場合は暴走状態に陥って，バックアップ

データ格納エリア５９５内のデータが壊されてしまうこともありうる。しかし，上記のようにプログ

ラムを停止させれば，そのような不具合発生を防ぐことができる。」（段落【０１７９】）…」 

（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/035015_hanrei.pdf
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（ⅱ）技術常識 

「…あるプログラムが「無限ループ」となった場合には，プログラムがいつまでも終了せずに，コン

ピュータがその他の処理を実行することができなくなり，実質的に停止状態となることは技術常識で

あったものと認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（訂正発明） 

【請求項１】…前記異常確定情報を前記異常確定情報記憶手段に書き込む処理ルーチンは，前記バッ

クアップ実行制御部のＣＰＵが該ＣＰＵに接続された別体の入出力回路に予め定められたタイミング

にて自発的にアクセスし，そのアクセス時において入出力回路への異常検出の入力を確認した場合に

実行されるサブルーチンであり，前記ＣＰＵは，補助電源によりバックアップ処理終了後も一定時間

その作動が確保され，前記サブルーチンは，無限ループの設定により，前記バックアップ処理終了後

の前記一定期間にメインジョブのルーチンに復帰しないようになっており， 

当該弾球遊技機の電源スイッチがオフされた場合には，終了信号を発生させ，この終了信号により前

記異常確定情報の生成を禁止化する手段によって，前記バックアップ処理を行わせないようになって

いることを特徴とする弾球遊技機。 

 

（４）手続の経緯 

平成11年1月5日 ： 特許出願（優先権主張日：平成10年11月9日） 

平成15年8月15日 ： 特許権の設定登録 

平成18年4月14日 ： 訂正審判の請求（本件訂正）（訂正2006-39055号） 

（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年9月20日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …訂正発明は，特開平６－７１０２８号公報（…「刊行物Ａ」という。…），特開平８－２０２６

３３号公報（…「刊行物Ｂ」という。…），特開平１０－２３４９９０号公報（…「刊行物Ｃ」とい

う。…）に記載された発明，及び周知事項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，

特許法２９条２項の規定による出願の際独立して特許を受けることができないから，本件審判の請求

は同法１２６条５項の規定に適合しない。 

 審決は，訂正発明と刊行物Ａに記載された発明（…「引用発明」という。）とを対比し，次のとお

りの…相違点があると認定した。 

 （相違点２） 

 電源電圧が低下する異常が発生した場合，訂正発明は，サブルーチンにて，… (ii)バックアップ

処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行い，…に対し，引用発明は，

…(ii)バックアップ処理後にメインジョブのルーチンに復帰しない処理を無限ループにて行ってい

るか否か不明…である点。 
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 …相違点２(ii)について，…当該割込処理のサブルーチン以外のルーチンワークが実行されること

はないものであるから，当該サブルーチン終了後もメインルーチンに復帰しないことは明らかである

から，…メインルーチンに復帰させない手段として，当該無限ループのルーチンを採用することは当

業者が適宜採用し得る程度の事項であり，…当該採用したことによる格別の作用効果も認められな

い。 

判決 

原告の主張 

…バックアップ処理が終了したときは，刊行物

Ａに記載されているように，停止命令「ＳＴＯＰ」

によってプログラムの動作を停止させてメイン

ルーチンに復帰させないようにするのが通常で

ある。これに対して訂正発明では，バックアップ

処理終了後の一定期間においても，「無限ループ」

（バックアップ処理の終了後に，処理を繰り返し

行うもの）の設定により，プログラムの動作を継

続させてメインルーチンに復帰させないように

している。 

このようにバックアップ処理後の一定期間，メ

インジョブのルーチンに復帰しない処理を無限

ループによって行う構成（相違点２(ii)にかかる

訂正発明の構成）について，刊行物ＡないしＣ…，

特開平５－３５６１４号公報（…「周知刊行物Ｄ」

という。…），特開平４－３０３２２５号公報（…

「周知刊行物Ｅ」という。…）のいずれにも記載

も示唆もない。 

 …訂正発明では，メインジョブ以外の処理でバ

ックアップ処理終了後に必要とされる処理があ

る場合には、無限ループのルーチンの繰り返しに

おいてその処理を行うことが可能であるという

作用効果を奏する。この作用効果は、引用発明の

ようにバックアップ処理終了後に停止命令「ＳＴ

ＯＰ」によりプログラムの動作を停止させてしま

うものからは決して得られない格別のものであ

るから相違点２(ii)に係る訂正発明の構成を採

用したことによる「格別の作用効果も認められな

い」とした審決の判断は誤りである。 

被告の主張 

(ア) ①停電状態，すなわち，電源オフになると

電気機器は作動しないものであることは技術常識

であるから，電源オフ状態で電気機器が動作する

場合はバックアップ電源等によりバックアップさ

れたものであることは当然の技術事項であるこ

と，②刊行物Ａには，停電割込処理のサブルーチ

ン終了後に行うＣＰＵの処理動作に関する記載が

ないことなどに照らすならば，引用発明において

は，停電対策としての停電割込処理のサブルーチ

ン終了後にＣＰＵを動作させる必要がないのであ

るから，上記サブルーチン終了後にＣＰＵの動作

を行わないと理解される。 

(イ) 本件明細書の段落【０１７９】中には，

「②・・・プログラム処理の続行は可能であるが，

補助電源電圧が不安定化してくると，プログラム

の正常作動が困難となり，甚だしい場合は暴走状

態に陥って」と記載されているとおり，バックア

ップ処理後にプログラム処理を行わせること，す

なわち無限ループによる処理を行わせることにつ

いて消極的な記載がある。そうすると，原告が主

張する「…効果」に格別な内容はない。 
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裁判所の判断 

 …引用発明においては，停電時のバックアップ処理である「停電割込処理」の終了後に，「メイン

ルーチンに復帰させない」手段として，停止命令「ＳＴＯＰ」を採用しているものと解される。 

…本件の出願の優先日当時，…あるプログラムが無限ループとなった場合には，プログラムがいつま

でも終了せずに，コンピュータがその他の処理を実行することができなくなり，実質的に停止状態と

なることは技術常識であったものと認められる。 

 そして，上記技術常識に照らせば，サブルーチンの最後に「無限ループ」を採用すると，当該ルー

チンがいつまでも終了せずに，メインルーチンその他の処理を実行することができなくなり，停止命

令「ＳＴＯＰ」と同様の機能を果たすことは，当業者にとって自明である。 

そうすると，刊行物Ａ（甲１）に接した当業者にとっては，引用発明において，停電時のバックア

ップ処理である「停電割込処理」の終了後に，「メインルーチンに復帰させない」手段として，停止

命令「ＳＴＯＰ」を採用することに代えて，「無限ループ」（相違点２(ii)に係る訂正発明の構成）を

採用することは，必要に応じて適宜なし得る程度の設計的事項であり，容易想到であったものと認め

られる。 

 …バックアップ処理終了後に，プログラムを停止させてＣＰＵを動作させないようにすることは，

上記段落【０１７９】に記載があるように，「停止命令（ＳＴＯＰ）の挿入」によっても奏されるも

のであり，「無限ループの設定」による格別の効果であるとはいえない。 
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(43)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「生命保険加入者のための奨学金支給処理システム及びその処理方法」（査定不服審判） 

知財高判平成21年10月29日（平成21年（行ケ）第10090号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-64295号（特開2004-272720号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、真辺朋子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、生命保険に加入した被保険者の子供を対象とし

て、迅速に奨学金を支給することができる生命保険加入者のた

めの奨学金支給処理システムである。被保険者の保険契約情報

を記憶する契約情報記憶手段３と、死亡保険金給付、高度障害

時における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの申請情報、または死亡保険金給付、高度障害時

における保険金給付、介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力する入力手段２と、前記入力

手段によって入力された、前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報基づいて、前

記保険契約情報から被保険者の死亡時、高度障害に至った時、介護が必要になった時のいずれかの時

に、就学している子供の有無を検索する演算処理部４と、就学している子供がいる場合に、該子供の

氏名、住所を少なくとも出力する出力部５，６とを備えている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物１（引用発明）：特開2003-44666号公報（審決の認定） 

 「生命保険の契約時や保全変更時などに被保険者から取得した情報に基づいて，生命保険加入者及

びその家族の生活環境に必要な情報（生活情報）を適切に提供することを目的としたシステムであっ

て， 

 被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段と， 

 保全変更情報を入力する手段と， 

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/119/038119_hanrei.pdf
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 入力された保全変更情報に基づいて，被保険者又はその家族の個人情報から，生活情報の提供に必

要な個人情報を検索する処理部と， 

 被保険者又はその家族の生活環境に必要と思われる情報を取得して，Ｗｅｂ上で又は郵送により提

供する手段を備えた，生命保険加入者のための生活情報提供システム。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願補正発明） 

【請求項１】生命保険に加入した被保険者の子供に対して保険会社が奨学金を支給する，生命保険加

入者のための奨学金支給処理システムであって， 

 被保険者の保険契約情報を記憶する契約情報記憶手段と， 

 死亡保険金給付，高度障害時における保険金給付，介護保険金給付のいずれかの申請情報，または

死亡保険金給付，高度障害時における保険金給付，介護保険金給付のいずれかの給付完了情報を入力

する入力手段と， 

 前記入力手段によって入力された，前記いずれかの申請情報または前記いずれかの給付完了情報に

基づいて，被保険者の死亡時，高度障害に至った時，介護が必要になった時のいずれかの時に，子供

の有無を前記被保険者の保険契約情報から検索すると共に，子供がいる場合に，該子供の年齢を契約

時の年齢または誕生日から算出し，就学しているか否かを検索する演算処理部と， 

 前記演算処理部における検索の結果，就学している子供がいる場合に，前記被保険者の保険契約情

報に記録された該子供の氏名，住所，及び該子供に対する奨学金支給の案内状を少なくとも出力する

印刷部及び／または表示部とを備えていることを特徴とする生命保険加入者のための奨学金支給処理

システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年 3月11日 ： 特許出願 

平成17年 5月24日 ： 拒絶査定 

平成17年 6月20日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-11606号） 

手続補正（本件補正。上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年 2月20日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「保険会社が奨学金を支給すること，あるいは奨学金支給の支援をすることが本願の出願日において

周知となっていた現状に照らせば，被保険者に重大な保全変更事情が発生した場合，就学している子

供がいれば奨学金を給付するようにすることは，当業者が容易に考えつくサービスの仕組みといえ

る。そして，奨学金の給付に結びつく重大な保全変更事情として，死亡保険金給付，高度障害時にお

ける保険金給付，介護保険金給付のいずれかの申請情報，または死亡保険金給付，高度障害時におけ

る保険金給付，介護保険金給付のいずれかの給付完了情報などが考えられることも，当業者が普通に

想起することである。」（判決より抜粋） 
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判決 

原告の主張 

本願補正発明は，「死亡保険金給付，高度障害

時における保険金給付，介護保険金給付のいずれ

かの申請情報，または死亡保険金給付，高度障害

時における保険金給付，介護保険金給付のいずれ

かの給付完了情報を入力する入力手段」を備えて

いる。一方，引用発明は，「保全変更情報を入力

する手段」を備えている。 

 この引用発明の「保全変更情報」は，契約継続

性が前提とされる変更情報であるのに対して，本

願補正発明における「申請情報，給付完了情報」

は契約が終了する「契約履行情報あるいは契約履

行完了情報」であり，本質的に異なる情報である。 

 したがって，本願補正発明にかかる「入力手段」

と，引用発明にかかる「入力手段」とは異なる。 

被告の主張 

この引用発明によれば，保険契約情報の取得・記

憶，保全変更情報の取得・入力，必要な個人情報

の検索，必要な生活情報の取得，および生活情報

の提示・印刷が行えるのであり，引用発明に係る

生活情報提供システムを，本願補正発明のような

サービスを実施するように設計変更するに当たっ

て，解決すべき技術的課題や技術的困難は見い出

せないから，「相違点に係る構成は，当業者が容易

になし得る設計変更の範囲内のもの」と判断した

のである。 

 このように，審決は，証拠に基づく事実認定と

合理的な推論に基づく総合評価により容易想到の

結論を導いたのであり，正当である。 

裁判所の判断 

保険会社が奨学金支給を支援すること，及び保険会社が財団を設立して奨学金を支給することが周

知であることに照らせば，被保険者に重大な事情の変更が生じた場合に，就学している子供がいれば，

保険会社が奨学金を直接給付することについても，当業者において普通に想起できるものと解され

る。そして上記重大な事情の変更として本願補正発明の挙げる死亡保険金給付等があるとすること

も，当業者が普通に想起するものである。 

イ また，引用発明の記載された刊行物１（甲１）には，上記２（１）ア（イ）で摘記したとおり，

「…子供の進学年齢毎に国公私立の中学校や高校や大学の各種案内を表示することもできる。あるい

は，家族や子供の誕生日毎にお祝いのメッセージなどを表示することもできる。…」（段落【００５

０】）と記載され，同（ウ）摘記の図３に記載のとおり顧客登録情報として家族の構成・性別・年齢・

趣味等が記載されていることからすると，引用発明でも被保険者及び家族の個人情報を検索し，必要

と思われる情報を取得して印刷する機能を備えるものと解される。そうすると，引用発明において，

入力する情報を本願補正発明における保険金給付等の情報とし，印刷し提供する情報を奨学金支給の

案内状とすることに格別の技術的課題を見出すことはできないから，結局これら構成の相違点につい

ても，当業者が容易になし得る設計的事項の範囲内のものであると認められる。そうすると，審決が

相違点に係る構成について容易想到と判断したことに誤りはない。 
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(43)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード 引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」（査定不服審判） 

知財高判平成23年9月8日（平成22年（行ケ）第10296号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2136号107頁、判例タイムズ1382号303頁 

出願番号 特願2000-257825号（特開2001-342131号公報） 

分類 A61K 31/01 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、安全で幅広い作用を持ち、快適に使用することができ、治療費の負担の少ない吸入ア

レルギー性反応の予防薬剤の提供を目的とし、特定以上の粘度を有することを特徴とする飽和炭化水

素の少なくとも１つの混合物を含んでなる鼻用軟膏に関する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：西ドイツ特許第4117887号明細書（平成3年12月12日公開）（審決の認定） 

 「…室温においてゲル状の，基本的に飽和炭化水素からなる公知の混合物から成る吸入アレルギー

性反応の予防のための鼻用軟膏」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（判決の認定） 

 「…医薬品添加物ハンドブック（甲４１）によれば，ワセリンは，飽和炭化水素の混合物というこ

とができる。また，ワセリンの特性として，９８．９℃における粘度は「白色ワセリン：６０‐７５

S.U.S.*，黄色ワセリン：５７‐８２S.U.S.*（*Saybolt Universal Seconds）」と記載されているとこ

ろ…，1S.U.S.＝０．２１５８ｍｍ２／秒で換算すると，上記粘度は，白色ワセリンの場合，１２．９

～１６．２ｍｍ２／秒であり，また，黄色ワセリンの場合，１２．３～１７．７mm2／秒となる。 

このように，医薬品に使用されるワセリンの９８．９℃における粘度は，例えば白色ワセリンの場

合，１３～１６ｍｍ２／秒の範囲であり，ＤＩＮ５１ ５６２法（１００℃）で測定した場合も，これ

と大きく異なるものとは考えられない。そうすると，優先日より前に，ＤＩＮ５１ ５６２法で１００℃

で測定した場合に８ｍｍ２／秒以上の粘度を有する飽和炭化水素の混合物は，医薬品に配合するワセ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/081606_hanrei.pdf
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リンとして周知の物質であったということができる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】ＤＩＮ５１ ５６２法による８ｍｍ２／秒（１００℃）以上の粘度を有することを特徴

とする飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物及び任意な追加の少なくとも１つの処置用添加剤から

成る，吸入アレルギー性反応の予防のための鼻用軟膏。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年 8月28日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年5月31日・ドイツ） 

平成18年 1月19日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年 2月21日 ： 拒絶査定 

平成18年 5月29日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2006-11063号） 

平成22年 5月 6日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本件審決の理由は，要するに，本願発明は，…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，というものである。 

 …本願発明と引用発明との…相違点を，以下のとおり認定した。 

 ウ 相違点１：飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物が，本願発明は，ＤＩＮ５１ ５６２法に

よる８ｍｍ２／秒（１００℃）以上の粘度を有するものであるのに対し，引用発明は，室温において

ゲル状の公知のものであるとする点 

判決 

原告の主張 

(1) 動機付け及び粘度について 

ア 本願発明の特徴的部分 

本願発明の本質的な特徴部分は，飽和炭化水素

を含む公知の混合物のパラメータのうち「粘度」

に着目し，「粘度」を「８ｍｍ２／秒（１００℃）

以上」とする構成を採用することによって，粘度

の持つ「特定の物理的特性」を介して，真に，ア 

レルギー性反応を予防し得る効果を奏したとこ

ろにある…。 

すなわち，引用発明が，アレルギー性反応の予

防に効果がなく，身体への危険性があることが当

業界で常識化していた状況にもかかわらず，本願

被告の主張 

(1) 動機付け及び粘度について 

ア 引用発明の「室温においてゲル状，基本的

に飽和炭化水素からなる公知の混合物」には，「薬

学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化

水素混合物」が用いられる。この「ワセリン」は

…医薬品の軟膏基材として汎用されている…。医

薬品製剤に用いられるワセリンの粘度は，ＤＩＮ

５１ ５６２（１００℃）による８ｍｍ２／秒以上

の範囲にあるから，引用発明の…「室温において

ゲル状の，基本的に飽和炭化水素からなる公知の

混合物」として使用される上記の「薬学的・化粧

品的に『ワセリン』と定義される炭化水素混合物」
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発明の発明者は，飽和炭化水素を含む公知の混合

物の粘度を調整することによって，その物理的特

性を介して，真にアレルギー性反応の予防効果を

生じさせてみようという独自の技術思想を抱き，

かかる技術思想の下，初めて，飽和炭化水素を含

む公知の混合物の「粘度」を高粘度…に調整して

みた結果，「特定の物理的特性」を介して，鼻の

粘膜に浸透することなく，保護膜として同じ場所

に残り，アレルゲン担体に対して機械的バリアを

産生する方法により，真にアレルギー性反応を予

防することに成功したのである。 

イ 動機付け 

引用例の実施例１及び３には，「粘度」に関す

る記載は一切ない。…粘度を調整して，アレルギ

ー性反応予防効果を確認する目的がないことは

明らかで，粘度は「６ｍｍ２／秒（１００℃）」で

あって，本願発明の８ｍｍ２／秒以上（１００℃）

の開示や示唆は一切ない。 

ウ 汎用されているワセリンの粘度範囲との

関係 

また，本願発明の特徴的部分は…である。かか

る知見がない場合において，市販されるワセリン

の中に，本願発明の規定する粘度に合致するもの

がたまたまあるということのみでは，引用例から

本願発明に容易に想到できるとはいえない。飽和

炭化水素化合物の粘度に着目した知見は，本願発

明に特徴的な新規な点であり，引用例には，粘度

を調整することによってアレルギー性反応を予

防する試みをしたはずであるという示唆等は一

切ない。本件審決の判断は，現時点から振り返っ

たまさに後知恵にすぎず，事後分析的な判断手法

を採用しない限り，当業者が，引用例から出発し

て，本願発明の前記特徴点には到達し得ない。 

には８ｍｍ２／秒以上のものが包含されることは

明らかである…。 

引用例の記載全体からすれば，引用発明の目

的・効果は，基本的に「室温でゼラチン状を保っ

ている」飽和炭化水素物質の混合物によって達成

されるものであり，そのような飽和炭化水素物質

には，当該技術分野で汎用される「ワセリン」が

包含されるのであるから，引用発明の「飽和炭化

水素からなる公知の混合物」を粘度で表現すれば，

８ｍｍ２／秒以上の粘度を有する飽和炭化水素混

合物ということになる。 

そうすると，８ｍｍ２／秒以上の粘度を有するワ

セリンの使用について，たとえ引用例に直接的な

記載がないとしても，引用例の記載に接した当業

者からすれば，引用発明の「室温でゼラチン状を

保っている飽和炭化水素物質の混合物」を具体的

に使用した記載がある以上は，粘度が８ｍｍ２／秒

以上のワセリンを使用することが示唆されている

ことになるのは明らか…。 

イ 引用例には，引用発明の「室温でゼラチン

状を保っている飽和炭化水素物質の混合物」とし

て，８．０ｍｍ２／秒以上の粘度を有するワセリン

の使用について示唆されている。 

引用発明は，「室温においてゲル状の，基本的に

飽和炭化水素からなる公知の混合物」として「薬

学的・化粧品的に『ワセリン』と定義される炭化

水素混合物」を選択し得るものである。引用例の

従来技術の記載にもあるとおり，ワセリンは，軟

膏等の医薬品製剤分野で汎用される添加物であっ

て，「本願発明の規定する粘度に合致するものがた

またまある」というような添加物ではない。 

裁判所の判断 

ア 本願発明と引用発明との相違点１は，飽和炭化水素の少なくとも１つの混合物が，本願発明は，

ＤＩＮ５１ ５６２法による８ｍｍ２／秒（１００℃）以上の粘度を有するものであるのに対し，引用

発明は，室温においてゲル状の公知のものであるとする点である。 
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イ 引用例には，「ゲル様の稠度が室温においてもたらされる限り，本発明の目的は，実質的に飽

和型の炭化水素から成る任意の混合物によって達成され得ることが判っている。…種々のワセリンタ

イプと同様に，本発明による作用を示す。」と記載され，また，試験例１ないし３に，黄色ワセリン，

白色ワセリン及び軟パラフィンを用いた鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防することが記載され

ている。よって，引用例には，室温においてゲル状であって，その他の物性は様々である基本的に飽

和炭化水素からなる混合物から成る鼻用軟膏が吸入アレルギー反応を予防に有用であることについ

ての示唆が記載されているものと認められる。 

ウ そうすると，吸入アレルギー反応の予防に用いる鼻用軟膏の成分である室温においてゲル状の

飽和炭化水素の混合物として，上記(1)のとおり優先日前に周知であったＤＩＮ５１ ５６２法で１０

０℃で測定した場合に８ｍｍ２／秒以上の粘度を有するワセリンを使用することは，当業者であれば

格別の創意を要する事項とはいえない。 

 (3) 原告の主張について 

ア 動機付け及び粘度について 

原告は，引用例には，飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防

しようという示唆がないなどとして，引用例の記載から本願発明に想到する動機付けがなく，本件審

決の判断は後知恵にすぎないと主張する。 

引用例の請求項３には…，粘度が飽和炭化水素の混合物を特定するための物性の１つであると理解

できる記載はあるものの，吸入アレルギー性反応の予防との関係においては，確かに，飽和炭化水素

の混合物の粘度に着目するという直接の示唆は存在しない。 

しかし，そもそも，本願明細書にも，飽和炭化水素の混合物の粘度について，８ｍｍ２／秒という

数値が特別な技術的意義を有すると認められる記載はなく，ワセリンの各種物性（密度，凝固点，粘

度，コーン貫入（粘度の一種。甲４２），平均炭素数，炭化水素の炭素数分布）の中で，粘度に着目

することの技術的意義も記載されていないのであって，本願明細書において，粘度や，その８ｍｍ２

／秒という数値についての技術的意義が開示されているということはできない。 

このように，本願明細書に，粘度に着目することの技術的意義も，粘度を８ｍｍ２／秒という数値

以上のものに特定することの技術的意義も記載されていないことに照らすと，引用例に飽和炭化水素

の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとし

ても，本願発明の発明特定事項を根拠に，本願発明が進歩性を有するということはできない。 
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(43)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード 引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「蚊成虫の駆除方法」（無効審判） 

知財高判平成23年12月26日（平成23年（行ケ）第10017号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-19854号（特開平10-194902号公報） 

分類 A01N 25/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、従来の加熱蒸散式の製剤よりも速やかに殺虫成分の気中濃度を高め、かつ従来のエア

ゾール式の製剤のような溶剤による部屋や家具の汚染がなく、処理後数時間は蚊成虫を駆除できる量

の薬剤が空気中にとどまるため、物陰に潜む蚊に対しても十分な効力を有し、薬剤の無駄な使用をお

さえた安全性の高い蚊成虫の駆除剤および駆除方法を提供することを目的しており、殺虫剤を含有す

る原液、及び噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して、前記原液の容積比率が前記耐

圧容器の全容積の15％以下とした蚊成虫の駆除剤を、30ｍ3の空間あたり有効成分として特定量を噴霧

せしめる構成を有する蚊成虫の駆除方法に関する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１（甲１発明）：特開昭63-203649号公報 

 「…「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する，または衛生有害生物もしくは貯蔵製品の有

害生物としての有害動物（animal pest），特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物は，通常は

感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のものが含まれ

る…双翅類（Diptera）の目では，たとえば…ハマダラカ(Anopheles)種，アカイエカ（Culex）種，イ

エバエ（Musca）種…」との記載…」（判決より抜粋） 

（ⅱ）技術常識（甲３、１５、２４、２６）（判決の認定） 

 「…ハエに対して駆除効果がある殺虫剤であれば，駆除方法にかかわらず，蚊成虫にも駆除効果

があることは，技術常識であったといえる。」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/919/081919_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】殺虫剤からなる原液，および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して，

前記原液の容積比率が前記耐圧容器の全容積の１５％以下とした蚊成虫の駆除剤を３０㎥の空間あた

り有効成分として２．７８～１５ｍｇ噴霧せしめることを特徴とする蚊成虫の駆除方法であって，前

記原液における殺虫剤は，脂肪族炭化水素又はアルコールからなる有機溶剤に溶解せしめたものでは

なく，かつ活性剤とともに水に乳化または懸濁せしめたものでもなく，それのみで用いたものであり，

前記噴射剤が液化石油ガス，ジメチルエーテル，およびハロゲン化炭化水素からなる群より選ばれた

少なくとも１つである，噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う，蚊成虫の駆除方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成20年6月13日 ： 被告による無効審判の請求（無効2008-800109号） 

平成20年10月14日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求 

平成21年3月26日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第1次審決 

平成21年4月29日 ： 原告による第1次審決の審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10115号） 

平成21年6月5日 ： 原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた） 

平成21年7月10日 ： 第1次審決を取り消すとの決定 

平成22年4月7日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第2次審決 

平成22年5月13日 ： 原告による第2次審決の審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10151号） 

平成22年8月6日 ： 原告による訂正審判の請求（後に訂正の請求がされたものとみなされた） 

（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年9月8日 ： 第2次審決を取り消すとの決定 

平成22年12月13日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件審決の理由は，…要するに，本件発明は，甲１ないし９に記載された発明及び周知技術に基づ

いて，容易に想到することができたものであると判断した。 

 本件審決は，上記結論を導くに当たり，本件発明１と…甲１…に記載された発明（以下「甲１発明」

という。）との…相違点を次のとおり認定した。 

 (1) 一致点 

 殺虫剤を含有する原液，および噴射剤を開閉可能な噴射口を設けた耐圧容器に収納して，前記原液

の容積比率が前記耐圧容器の全容積の３．６８％以下とした害虫の駆除剤を３０㎥の空間あたり有効

成分として４．９６ｍｇ噴霧せしめることを特徴とする害虫の駆除方法であって，前記原液が，殺虫

剤を含有するものである，害虫の駆除方法。  

 (2) 相違点 

 ア 「害虫」が，本件発明１においては，「蚊成虫」であるのに対し，甲１発明においては，「イエ
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バエ」である点。 

 本件審決は，相違点アについて，エアゾール殺虫剤がイエバエにも蚊成虫にも普通に用いられ，ま

た，イエバエについても蚊成虫についても，エアゾール殺虫剤においては似たような効力試験が行わ

れていることを考慮すれば，害虫の駆除において，イエバエも蚊成虫も同等に扱われているといえ，

イエバエで試験された駆除方法を蚊成虫についても試してみることは，当業者が試してみる範囲内の

ものであるとして，甲１発明において，害虫を，イエバエに代えて蚊成虫とすることは，当業者にと

って容易であったと判断した。 

判決 

原告の主張 

 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の

誤りについて 

 …本件審決の上記判断には誤りがある。すなわ

ち，本件発明１は，従来の直接噴射型の駆除方法

とは異なり，駆除効果を持続させて，新たに室内

に侵入してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発

揮させるという新規な駆除方法に関する発明で

あるが，このような駆除方法において，駆除の対

象である害虫をイエバエに代えて蚊成虫とする

ことは容易でない。また，甲１発明において，蚊

成虫について，１００％の死滅が可能な電気蒸発

炉の使用に代えて，これが不可能なエアゾール殺

虫剤を適用することが動機付けられることはな

い。さらに，甲１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５

０（５０％の固体がノックダウンするまでの時

間）は，概ねアカイエカ成虫の方が長いから，甲

１発明において，１回の噴霧でイエバエの１０

０％死滅が不可能な実施例Ａのエアゾール殺虫

剤をそのまま蚊成虫に適用すると，更に殺虫効果

の発現が期待できないと考えるのが自然である。 

被告の主張 

 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の

誤りに対して 

 …ハエと蚊に対しては，同じ分類に属するエア

ゾール殺虫剤が同様に使用されている。また，原

告は，甲１の実施例Ａ（エアゾール殺虫剤をイエ

バエに用いたもの）における実験結果について，

殺虫効果が低いとするが，錠剤を加熱蒸散させる

実施例Ｂでは，薬剤化合物が蚊成虫に対し殺虫活

性を有することが示されているから，当該薬剤化

合物をエアゾールの形態で蚊成虫に対し適用して

も殺虫効果があることは当然想定できる。さらに，

殺虫効果は使用する薬剤化合物の殺虫活性によっ

て決まるところ，本件発明１は薬剤化合物を特定

していないから，甲１の実験結果と本件発明１の

実施例における実験結果を比較することはできな

い上，本件発明１の実施例によれば，２時間後の

効果はほとんどなく，数時間後も効果が持続する

とはいえない。 

 また，原告は，本件発明１は…駆除効果を持続

させて，新たに室内に侵入してくる蚊成虫に対し

ても駆除効果を発揮させるという新規な駆除方法

に関する発明であるのに対し，甲１にはこのよう

な駆除方法に関する課題は存在しないと主張す

る。 

しかし，…，本件特許の特許請求の範囲や出願

当初の明細書，本件訂正明細書には，直接噴射す

る方法とそれ以外を区別する噴射条件は記載され

ていない上，エアゾール殺虫剤を用いた従来の害
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虫駆除方法が，全て飛翔害虫に向けて直接噴射す

るものであったとはいえない。新たに室内に侵入

してくる蚊成虫に対しても駆除効果を発揮させる

ことができるとの効果は，本件特許の特許請求の

範囲や出願当初の明細書，本件訂正明細書には記

載されておらず，原告の…主張は，特許請求の範

囲及び明細書の記載に基づかない主張であり，失

当である。 

裁判所の判断 

 (1) 相違点アに係る構成の容易想到性判断の誤りについて 

 …原告の上記主張は，以下のとおり失当である。すなわち，甲３…によれば，ハエに対して駆除効

果がある殺虫剤であれば，駆除方法にかかわらず，蚊成虫にも駆除効果があることは，技術常識であ

ったといえる。また，甲１には，「本発明記載の活性化合物は家庭内で発生する，または衛生有害生

物もしくは貯蔵製品の有害生物としての有害動物…，特に昆虫の防除に適している。本件活性化合物

は，通常は感受性のおよび／または抵抗性の種に対して…活性を有する。上記有害生物には以下のも

のが含まれる：…双翅類…の目では，たとえば…ハマダラカ…種，アカイエカ…種，イエバエ…種…」

との記載があり…，活性化合物（殺虫剤）は，イエバエだけではなく蚊成虫にも防除の効果がある旨

示されている。なお，本件発明１は，「噴霧処理後は駆除効果を持続させて駆除を行う」と特定され

ているものの，飛翔中の蚊成虫に向けて直接噴射するという駆除方法を除外しているとはいえない。

以上によれば，甲１発明において，駆除方法の対象をイエバエに代えて蚊成虫とすることは容易であ

ったといえる。 

 これに対し，原告は，甲１発明において，蚊成虫について，１００％の死滅が可能な電気蒸発炉の

使用に代えて，これが不可能なエアゾール殺虫剤の適用が動機付けられることはないと主張する。し

かし，上記のとおり，甲１には，甲１発明における活性化合物（殺虫剤）は，イエバエだけではなく

蚊成虫にも防除の効果があることが記載されており，実施例Ｂ（電気蒸発炉を使用する駆除方法）は，

駆除方法が異なるものでも蚊成虫に対して防除の効果があることを示すものにすぎず，実施例Ａのエ

アゾール殺虫剤を蚊成虫に適用できないとはいえない。 

 また，原告は，甲１５…によれば，殺虫剤のＫＴ５０…は，概ねアカイエカ成虫の方が長いから，

甲１発明において，１回の噴霧でイエバエの１００％死滅が不可能な実施例Ａのエアゾール殺虫剤を

そのまま蚊成虫に適用すると，更に殺虫効果の発現が期待できないと考えるのが自然であると主張す

る。しかし，甲１５…において，殺虫剤として，「ピレトリン」…などを使用した場合には，ＫＴ５

０は，イエバエ成虫とアカイエカ成虫が同等か，アカイエカ成虫の方が短くなっていることからすれ

ば，殺虫剤の種類によっては，蚊成虫に対して同等かそれ以上の効果が期待できるから，原告の上記

主張は採用することができない。 
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(43)-7 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「セルロースアシレート」（査定不服審判） 

知財高判平24年2月22日（平成23年（行ケ）第10178号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-311370号（特開2005-68438号公報） 

分類 C08L 1/10 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、経時安定性にすぐれ、実用可能なドープ濃度領域において粘度の低いセルロースアシ

レート溶液や、面状の優れたフイルムを製造できるセルロースアシレートを提供することを目的とし

ており、２位、３位のアシル置換度の合計が１．７０以上１．９０以下であり、かつ６位のアシル置

換度が０．８８以上であり、アシル基がアセチル基であるセルロースアシレートである。 

 

（２）技術水準 

 「ア 引用例の実施例２には，…「２位，３位およ

び６位のアセチル置換度の合計が２．６７以上であり，

かつ２位および３位のアセチル置換度の合計が１．９

７以下であるセルロースアセテートを含むことを特徴

とするセルロースアセテートフイルム」が記載されて

いる。 

 イ そして，引用例の図１（別紙図１）において，

斜線で示されている部分は，…特定されているセルロ

ースアセテートの範囲を示すものである。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件補正前）（請求項2に記載された発明を「本願発明」という） 

（別紙）図１ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/076/082076_hanrei.pdf
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【請求項１】２位、３位のアシル置換度の合計が１．７０以上１．９０以下であり、かつ６位のアシ

ル置換度が０．８８以上であるセルロースアシレート。 

【請求項２】アシル基がアセチル基である請求項１に記載のセルロースアシレート。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年10月26日 ： 特許出願（原出願日：平成13年1月17日） 

平成19年12月27日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年2月22日 ： 拒絶査定 

平成20年3月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-7402号） 

平成20年4月23日 ： 手続補正（本件補正） 

平成23年4月19日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋）※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。 

 (1) 本件審決の理由は，…②本願発明は，下記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

きないというものである。 

 引用例：特開平１１－５８５１号公報（甲５） 

 (2)…本件審決は，…本願発明と引用発明との一致点お及び相違点を，以下のとおり認定した。 

イ 一致点：６位のアシル置換度が０．８８以上であるセルロースアシレートであって，アシル基

がアセチル基であるセルロースアシレート 

ウ 相違点：２位，３位のアシル置換度の合計が，本願発明では，「１．７０以上１．９０以下」

であるのに対し，引用発明では，「１．９１」である点 

（以下、審決より抜粋） 

…引用発明において、…２位と３位のアセチル置換度の合計の値を、１．９１よりも小さくし…１．

７０以上１．９０以下の値のものを合成する程度のことは、引用文献１に記載された事項から、当業

者が容易になし得ることであるということができる。 

判決 

原告の主張 

 …本願発明と引用発明との相違点の認定にお

いては，実施例との比較だけで判断すべきでな

く，本願発明の技術的思想と，引用例全体を参酌

して把握される技術的思想とを対比して判断す

べきである。 

 …引用例からは，６位のアセチル置換度，２位

及び３位のアセチル置換度の合計のうち一方が

特定できたとしても，他方のアセチル置換度を予

被告の主張 

 引用例に記載されたセルロースアセテートにお

ける「２位および３位のアセチル置換度の合計」

と「６位のアセチル置換度」との関係は，引用例

の図１…から明らかなように，どちらか一方が特

定されれば，他方の取り得る範囲も定まる。…そ

して，縦軸により示される２位及び３位のアセチ

ル置換度の数値が定まれば，斜線部への外挿によ

り，対応する横軸により示される６位のアセチル
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測することはできない。 

 引用例には，２位及び３位のアシル置換度の合

計を１．７０ないし１．９０に調整することは記

載されておらず，６位のアシル置換度を０．８８

以上に調整することも記載されていない。特に，

引用例には，２位，３位及び６位のアセチル置換

度の合計と２位及び３位のアセチル置換度の合

計とを調整することが記載されていたとしても，

引用例からは２位及び３位アシル置換度と６位

アシル置換度との関係を導き出せず，２位及び３

位のアセチル置換度の合計を容易に予測できな

い。 

置換度の取り得る範囲が定まり，同様に，６位の

アセチル置換度の数値が定まれば，２位及び３位

のアセチル置換度の取り得る範囲が定まる。 

 また，…図１の斜線部のほぼ中央には，引用発

明に相当するもの（…実施例２…）が存在すると

ころ，引用例の実施例２の位置を斜線部内で移動

すること，すなわち，引用発明の「２位および３

位のアセチル置換度の合計」あるいは「６位のア

セチル置換度」の数値をそれぞれ引用例に記載さ

れた当該数値の範囲内で増減してみることは，当

業者であれば格別困難でない。 

裁判所の判断 

 …本願発明は「２位，３位のアシル置換度の合計」と「６位のアシル置換度」という方法で発明を

特定しているのに対し，引用例に記載された発明では，「２位および３位のアシル置換度の合計」と

「２位，３位および６位のアシル置換度の合計」という方法で発明を特定しているものであって，両

者は，セルロースアシレートの特定の方法が異なる。 

 …本願発明と引用例に記載された発明とは，…いずれも，セルロースアシレートを２位，３位及び

６位のアシル置換度の関係という，共通するパラメータを用いて特定するものであるから，引用例の

別紙図１に本願発明に特定される数値範囲を反映させてみると，別紙図２に示す塗りつぶし部が本願

発明の数値範囲に対応する。 

 別紙図２によれば，本願発明（塗りつぶし

部）と引用例の特許請求の範囲に記載された

発明（斜線部）とは、重複する範囲を有する。 

 …引用例に特定される要件を満足する範囲

の中で，セルロースアシレートを特定するこ

と，またそのように特定したセルロースアシ

レートを用いて引用例に記載された方法によ

ってドープを調製し，フイルムを製膜してみ

ることは，当業者が容易に想到し得ることで

ある。 

 そして，本願発明がそのような引用例の記

載から当業者が容易に発明できるセルロース

アシレートを包含していることは明らかであ

る。 
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(43)-8 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「椅子式マッサージ機」（無効審判） 

知財高判平成24年2月27日（平成23年（行ケ）第10193号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-172370号（特開平11-9634号公報） 

分類 A61H 7/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、脚部（足首部又はふくらはぎ部）をマッサージする

脚用施療子を有する脚載置台が設けられた椅子式マッサージ機に関

するものである。従来技術の脚載置台においては、脚部のマッサー

ジをする場合あるいはマッサージ中に、脚部の所望の被施療部位に

施療子を対応させるよう可動台を移動させる際、施療子が脚部を押

圧するように突出していると、可動台の移動が阻害され、移動手段

の負荷が過負荷となり、場合によっては脚部に痛みを覚える等の問

題が生じるおそれがあった。そこで、制御手段１６が、脚部のマッ

サージ中において所望の被施療部位に施療子４６を対応させるように脚載置台５０を移動させる際に、

施療子４６を非突出状態とするよう制御することで、施療子４６を設けた脚載置台５０のスムーズな

移動、過負荷防止、痛みの抑制という作用を有するものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１公報（甲１発明）：特開平8-322895号公報（審決の認定） 

 「座部２及び背もたれ部３を有する椅子本体１と， 

 脚用袋体６０～６３が設けられ前記椅子本体１に前後方向に移動可能に設けた脚支持台５０と， 

 この脚支持台５０を椅子本体１に対して前後方向に移動させる移動手段と， 

 前記脚用袋体６０～６３を膨張させるエアーコンプレッサー３０と，  

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/082035_hanrei.pdf
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 リモートコントロール装置３６と， 

 このリモートコントロール装置３６からの信号の入力によって前記エアーコンプレッサー３０と前

記移動手段を制御する制御手段３５とを備える 

 椅子式エアーマッサージ機。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）周知の事項（甲２公報～甲４公報）（判決の認定） 

 「…甲２公報～甲４公報に開示された上記の技術事項に照らすと，椅子の背もたれ等に施療子が設

けられ，制御回路がスイッチ操作等の入力に基づいて施療子を移動させる機能を備えたマッサージ機

の技術分野において，施療子を移動させる際に突出量が大きいと，使用者の身体に対する危険がある，

あるいは，駆動装置に大きな負荷がかかるなどといった問題の存在は，当業者にとって広く知られた

周知の課題であったと認められ，そのような課題を解決するために，施療子の突出量を最小にして，

あるいは突出量が小さくなるよう調整して移動させることも，周知の技術事項であったと認められる。」

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】座部および背もたれ部を有する椅子本体と， 

 施療子が設けられ前記椅子本体に移動可能に設けた脚載置台と， 

 この脚載置台を椅子本体に対して移動させる移動手段と， 

 前記施療子を突出動作させる駆動手段と， 

 入力手段と， 

 この入力手段からの信号の入力によって前記駆動手段と前記移動手段を制御する制御手段とを備え， 

 マッサージ中において前記施療子を前記脚載置部に載置された被施療部に位置決めするための位置

決め信号が前記入力手段から前記制御手段に入力された際に，前記制御手段によって、前記施療子を

非突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をすることを特徴とする椅子式マッサージ機。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年9月17日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年7月29日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800133号） 

平成23年5月11日 ： 「本件審判請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本件発明１と甲１発明との…相違点は次のとおりである。 

【相違点Ａ】 

 本件発明１は，マッサージ中において施療子を脚載置部に載置された被施療部に位置決めするため

の位置決め信号が入力手段から制御手段に入力された際に，前記制御手段によって，前記施療子を非

突出状態として前記脚載置台を移動させる制御をするのに対し，甲１発明は上記構成を有していない
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点。 

 ク 動機付けについて 

 甲１公報には，マッサージ中において移動手段が制御される場合として，脚の被施療部のストレッ

チマッサージを行う場合のみが開示されており，マッサージ中において脚載置部に載置された被施療

部に対する施療子の位置を変えることについては記載も示唆もない。したがって，甲１発明に甲２公

報～甲６公報に記載された技術事項を適用する動機付けがあるとはいえない。 

判決 

原告の主張 

 …本件発明１が掲げる課題，すなわち，施療子

を突出した状態でその位置決めのために移動さ

せる場合に，「可動台の移動が阻害される」，「移

動手段の負荷が過負荷になる」，「被施療部位に痛

みを覚える」という課題は，甲２公報～甲４公報

にも同様の課題に関する記載があるように，いず

れも本件発明１において新たに提示されたもの

ではなく，従来から広く認識されていた周知の課

題である。また，このような周知の課題を解決す

るために，「施療子を非突出状態として脚載置台

を移動させる制御をする」といった制御態様も，

甲２公報～甲４公報のそれぞれで提案されてい

るように周知の解決手段（周知技術）である。 

 そして，本件発明１，甲１発明，甲２公報～甲

４公報に記載された技術事項は，いずれも，施療

子が移動して位置決めされる椅子式マッサージ

機という共通の技術分野を背景としている。 

 したがって，このような周知の課題を解決する

ために，甲１発明に対して甲２公報～甲４公報に

記載の周知技術を適用することは，当業者が通常

行う設計事項である。 

被告の主張 

 …甲１公報には，脚支持台を前後方向に移動さ

せることにより使用者の所望の被施療部位置に脚

用袋体を位置させることができるといった甲１発

明が開示されているが，本件発明１の従来技術に

相当するものにすぎず，本件発明１の課題，すな

わち，マッサージ中において脚載置台を移動させ

る際に，①施療子が脚部を押圧するように突出し

ていると可動台の移動が阻害されるという課題，

②移動手段の負荷が過負荷となり，場合によって

は移動手段に故障が生じるという問題，③施療子

に押圧されて挟持されている部位は移動する施療

子によって移動方向に引っ張られ，場合によって

は被施療部位に痛みを覚える等の問題という種々

の課題（段落【０００３】，【０００５】）に係る認

識が一切開示されておらず，その示唆すら存在し

ない。 

 したがって，甲１発明に甲２公報～甲４公報に

開示された技術事項を適用することは，当業者と

いえども容易に想到することはできない。 

裁判所の判断 

 …甲１発明のマッサージ機は，施療子が脚支持台ごと脚部に沿って移動する構成を備えているが，

全体としてみると椅子式マッサージ機であって，甲２公報～甲４公報に記載された椅子式マッサージ

機とは同一の技術分野に属するものであり，施療子を設けた場所は異なるとしても，施療子が身体に

沿って移動するという点においては技術的に共通するものであるから，当業者が，脚部用の移動する

施療子を設けた甲１発明に接した場合に，施療子の移動に関する上記の一般的な課題を認識し，これ

を解決するために周知の技術事項を甲１発明に適用して，スイッチ操作等の入力に応じて制御回路が

（脚支持台ごと）施療子を移動させる際に，突出量を最小とする，すなわち非突出状態とすることや，
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突出量を適宜小さく調整することは，甲１公報自体に示唆等がなくとも，適宜なし得ることというべ

きである。 

 …施療子が突出している状態で移動させるとスムーズな移動が阻害されるなどといった課題は，本

件明細書においても，従来技術における課題として，「マッサージをする場合あるいはマッサージ中」

（段落【０００３】）に生じる旨記載されているように，「マッサージ中」の移動に特有の課題ではな

い。また，本件明細書には，施療子を非突出状態として移動させる制御について，「マッサージ中」

とすることや，「位置決め信号が…入力された際」とすることの技術的意義に関する記載は認められ

ない。さらに，マッサージ機の技術分野において，マッサージ中に施療子を移動させることや，位置

決めのために施療子を移動させることにも，何らの困難性はなく，適宜採用される構成であるといえ

る。 

 したがって，施療子を非突出状態として移動させる制御を，「マッサージ中」，「位置決め信号が…

入力された際」に行うとする構成を採用することについて，特段の技術的意義があるとは認められず，

甲１発明に接した当業者が，そのような構成を採用することは，設計事項として，必要に応じて適宜

なし得ることというべきである。 
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(43)-9 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード 引用発明の内容中の示唆 

 

１．書誌的事項 

事件 「見出しカード」（査定不服審判） 

知財高判平成24年3月22日（平成23年（行ケ）第10219号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-72721号（特開2007-245563号公報） 

分類 B42F 21/06 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、カルテ等が収納されるフォルダーに使用される

見出しカードに関する。見出しカード１０は、４段以上の文字

表示領域Ａを有し、少なくとも４つの各文字表示領域Ａに文字

が印刷され、印字された文字１４の情報に対応した着色部１５

が印刷されているという構成を有する。本願発明では、見出し

カード１０の基材１１がインクジェットプリンター用合成紙で

あり、文字１４および着色部１５がインクジェットプリントに

より形成されている。 

 本願発明の第１の目的は、ポケットが形成されていない、通

常の二つ折フォルダーや紙製フォルダーにも使用できる見出し

カードを提供することである。本願発明の第２の目的は、多品

種、少量生産に対応できる見出しカードを提供することである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例：特開2004-17405号公報（審決の認定） 

 「ａ 相違点１ 

 前記文字が印刷される前記少なくとも２つの文字表示領域が，本願発明では，「少なくとも４つ」で

あるのに対して，引用発明では，表示領域２０の下二桁の２つである点。」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/147/082147_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】カルテ等が収納されるフォルダーに装着されカルテ等の検索に必要な文字が印刷されて

なる見出しカードであって，略矩形で縦長の基材の一方の表面に，長さ方向に沿って４段以上の文字

表示領域を有し，少なくとも４つの各文字表示領域には，該文字表示領域の幅方向両端部の少なくと

も一方にカルテ等の検索に必要な文字が印刷され，また該文字表示領域に印字された文字の情報に対

応した着色部が印刷されてなり，かつ基材が，インクジェットプリンター用合成紙であり，文字およ

び着色部がインクジェットプリントにより形成されてなる見出しカード。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年6月11日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年7月9日 ： 拒絶査定 

平成22年10月13日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-23128号） 

平成23年6月6日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 引用発明は、上下方向四桁の表示領域２０を有し、該表示領域２０の下二桁を印刷領域２０Ａとし

て、下二桁までの扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できる見出しカードであるところ、

引用例には、「表示領域の桁数も限定されるものではなく、本システムの導入対象となる病院の規模

に応じて増加、減少させることができる」（第３の５【００２５】参照。）及び「下一桁のみの印刷と

した場合には、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎ

る傾向となるため、実施する上では、下二桁を印刷領域２０Ａとして色を印刷することが好ましい」

（第３の５【００２４】参照。）と記載されているから、引用発明において、大規模な病院に導入で

きるようにするとともに、受付患者数が増大したときに、同様の色を持つフォルダー数が多くなりす

ぎないようにするために、表示領域２０の桁数を四桁から五桁以上に増加させるとともに、該表示領

域２０の下二桁に代えて少なくとも下四桁を印刷領域２０Ａとすることにより、少なくとも下四桁ま

での扱いに際しては、人為的な作業ミスを完全に排除できるようにし、かつ、同様の色を持つフォル

ダー数が多くなりすぎないようにすること、すなわち、上記相違点１に係る本願発明の構成となすこ

とは、当業者が引用例に記載された事項に基づいて容易になし得た程度のことである。 

判決 

原告の主張 

 引用例の段落【００２４】には，下二桁の印刷

領域を下一桁としてもよいが，印刷領域が下一桁

であると，カルテ数が増大したときに同一色のフ

ォルダー数が多くなるため，当初から下二桁を印

刷領域とすることが推奨されているが，カルテ数

被告の主張 

 引用発明において，四桁の表示領域２０のうち

下二桁の「印刷領域２０Ａ」は，「色によって特定

されて数字が印刷されているため，ラベル貼り付

け作業を全く必要とすることがなく，下二桁まで

の扱いに際しては，人為的な作業ミスを完全に排
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が増大した場合に，下二桁の印刷領域を少なくと

も下四桁とすることや，下四桁までを着色部とす

ることについては，記載も示唆もない。… 

 また，引用例の段落【００２５】には，文字領

域（文字表示領域）の桁数を，病院の規模に応じ

て増加，減少させることが記載されているにすぎ

ず，印刷領域の桁数を増加，減少させることは記

載されていない。そして，引用例には，表示領域

への文字数を増やす手段としては，手書きやスタ

ンプを使用することしか記載されておらず，下四

桁までを着色部とする旨の記載はない。 

 引用例には，印刷された桁数の少ない見出しカ

ードを使用する際の煩雑さという課題が何ら認

識されていないのであるから，引用例に接した当

業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加さ

せるという構成を採用する動機づけがない。 

 さらに，見出しカードの提供者側においては，

印刷すべき桁数が一つ増えるごとに，準備すべき

カード枚数が指数関数的に増大するため，四桁目

までの数を予め印刷しておくことは，現実的では

ない。 

除できる」（段落【００２３】）という課題解決を

図るものであり，また，引用例には，「印刷領域２

０Ａ」について，その桁数が大きければ大きいほ

ど，多数の受付患者に対応できる旨の技術的示唆

があるといえる。 

 そうすると，引用例には，病院の規模に応じて，

引用発明における「表示領域２０」の桁数を四桁

から更に増加させるに当たり，上記課題解決を図

るため，「印刷領域２０Ａ」の桁数についても，二

桁から更に増加させることができる旨の示唆があ

るといえる。引用発明における「印刷領域２０Ａ」

の桁数を二桁から更に増加させるに当たり，特に

四桁以上とすることは，単なる設計事項にすぎな

い。 

裁判所の判断 

(2) 判断 

 上記各記載によれば，引用発明は，病院等の医療機関におけるカルテを保管するフォルダーに利用

する見出しカードに関するものであり，従来，見出しカードにラベルを貼り付けていたが，貼り付け

精度が悪い場合に生じる問題やラベルシートの管理等の問題を解決するため，見出しカードに上下方

向四桁の表示領域を設け，表示領域の下二桁を印刷領域として数字を印刷すると共に，数字毎に色違

いとなる背景色を印刷し，残りの表示領域は空欄とするものである。 

 引用例の段落【００２５】には，導入対象となる病院の規模に応じて，表示領域の桁数を増加，減

少させることができる旨記載されており，同記載によれば，見出しカード使用の対象となる患者数の

状況等に応じて，表示領域の桁数を変更することができるものと解される。また，引用例の段落【０

０２４】には，下一桁を印刷領域としても良いが，下一桁のみを印刷した場合には，受付患者数が増

大したときに，同様の色を持つ一単位のフォルダー数が多くなりすぎるため，下二桁を印刷領域とす

ることが好ましい旨記載されており，同記載によれば，印刷領域の桁数が大きいほど，多くの受付患

者に対応できることが示されている。 

 以上によると，引用例に接した当業者は，引用発明における見出しカードは，これを使用する病院

の規模等に応じて，表示領域や印刷領域の桁数を増加させることができると当然に考えるものといえ
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るから，相違点１に係る構成に容易に想到し得たといえる。 

(3) 原告の主張に対して 

イ 原告は，引用例では，印刷された桁数の少ない見出しカードを使用する際の煩雑さという課題

が認識されていないのであるから，引用例に接した当業者がカードに予め印刷しておく桁数を増加さ

せるという構成を採用する動機づけがない，見出しカードの提供者側においても，印刷すべき桁数が

一つ増える毎に，準備すべきカード枚数が指数関数的に増大するため，四桁目までの数を予め印刷し

ておくことは，現実的ではないと主張する。 

 しかし，原告の上記主張も，理由がない。 

 すなわち，前記のとおり，引用例には，見出しカードにラベルを貼り付けるという従来方法の問題

点を解決するために，表示領域の少なくとも一部を印刷領域とした旨の記載があり，また，印刷領域

の桁数が大きいほど，多くの受付患者に対応できるとの示唆があると解されるから，引用例に接した

当業者が，受付患者の多い医療機関の使用に対応するため，見出しカードの印刷領域の桁数を増やす

ことは容易であるといえる。 

 

 

 

  



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 156 - 

(43)-10 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「スペクトル帯域の並列検出による測距のための装置」（査定不服審判） 

知財高判平成24年5月28日（平成23年（行ケ）第10260号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-562617号（特表2005-516187号公報） 

分類 G01N 21/17 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、並列な組のスペクトル帯域を検出することによって、光学コヒーレンス断層撮影法及

び低コヒーレンス干渉法（ＬＣＩ）信号の検出感度を高めることを目的とする。 

各帯域は、光周波数の固有の組み合わせである。ＬＣＩ広帯域幅源をＮスペクトル帯域に分割し、

Ｎスペクトル帯域を個別に検出し処理して、信号対雑音比をＮ倍に大きくできる。各スペクトル帯域

で光検出器で検出して増幅された信号は、信号帯域を中心にしてアナログ電子回路によって帯域通過

フィルタ処理され、デジタル化される。その結果、信号に対するショット雑音の影響は、スペクトル

帯域数に等しい係数だけ低減し得るが、信号振幅は、同じ状態を維持し得る。ショット雑音が減少す

ることによって、システムのダイナミックレンジ及び感度が大きくなる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開2001-174404号公報 

「【０００５】前記半透過板５の光の反射方向には、前記参照光ＥR （ｔ）を集光させるための参照側

集光レンズ６が配設されており、この参照側集光レンズ６の光の透過方向には、前記参照光ＥR （ｔ）

の光路上を所定速度で移動して前記参照光ＥR （ｔ）を前記半透過板５の方向に所望の時間だけ遅延

させて反射させるための可変遅延装置７が配設されている。」 

「【００１５】そして、前記半透過板５により反射された参照光ＥR （ｔ）を前記参照側集光レンズ６

で集光させた後、前記可変遅延装置７により所望の遅延時間で反射させる。」 

「【００２３】この光断層像計測装置１３は、前記可変遅延装置７の代わりに、参照側集光レンズ６の

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/293/082293_hanrei.pdf
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光路上に参照光反射鏡１４を有しており、この参照光反射鏡１４の反射面の裏面には、前記参照光反

射鏡１４を変位させることにより参照光ＥR （ｔ）をその伝搬時間および位相を変化させて反射させ

るための、例えば、ピエゾ素子（ＰＺＴ）等の遅延素子１５が配設されている。」（以上、特開2001-174404

号公報より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ⅱ）周知例１：特開2001-264246号公報（判決の認定） 

「…ＯＣＴにおいて「反射型のディレイライン」を用いた従来例では「低干渉出力」「ＳＮ比の劣化」

があったところを「透過型のディレイライン」を用いることによりこれを解消したことが記載されて

いる…」（判決より抜粋） 

 

（ⅲ）周知例２：特開平1-145545号公報（判決の認定） 

「…被測定物の特性を測定する反射試験装置において，干渉光と参照光との間の遅延を調節するこ

とによってＡ点とＢ点との距離を計測することが可能である旨とともに，このような遅延を実現する

ための「光遅延回路」の構成としてミラーを用いた例（図３）の他にプリズムを用いた例（図２）や

レンズを用いた例（図４）が開示され，これらにより「光路長を変化させる」旨が記載されている。

このことから，…光学的に距離を測定するにあたって，信号光と干渉光の位相を可変させるための構

成として，反射型のものと非反射型のものが選択可能なものである旨が示されていることが理解でき

る。」（判決より抜粋） 

（ⅳ）周知例３：国際公開第2000／16034号（対応日本公報である特表2003-524758号公報の段落【0035】）

（判決の認定） 

「…ＯＣＴにおいてＳＮ比改善のためにスプリッタを用いず「光サーキュレータ」を用いるにあた

って，基準遅延素子及び基準アーム（参照アーム）につき図６の実施形態では「反射性基準アーム遅

延」を用いたのに対し図７の実施形態では「伝達遅延素子」を用いる旨が記載されていることが理解

できる。」（判決より抜粋） 

（ⅴ）乙１：特開平10‐267631号公報（判決の認定） 

「…ＯＣＴにおいて，被告主張のとおり，「反射性参照光変調機構（図１０）」と「透過性（非反射

性）参照光変調機構（図１２）」とが，当業者にとって，一般的な課題であるコスト等を考慮して，適

宜選択できることが認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後） 

【図４】 【図５】 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 158 - 

【請求項１】光学的画像形成のための装置であって，サンプルからの少なくとも１つの第１電磁気放

射及び非反射性参照体からの少なくとも１つの第２電磁気放射を受信する装置と，前記第１電磁気放

射，前記第２電磁気放射，並びに前記第１及び第２電磁気放射の組み合わせの少なくとも１つのスペ

クトラムを周波数成分に分離する少なくとも１つのスペクトル分離ユニットと，複数の検出器を含む

少なくとも１つの検出構成であって，各検出器が，前記周波数成分の少なくとも１つの少なくとも一

部を検出可能な前記検出構成と，を含み， 

ａ）前記第１及び第２電磁気放射が互いに干渉する，及び 

ｂ）前記第１及び第２電磁気放射の前記周波数成分が互いに干渉する， 

の内少なくとも１つである装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年1月24日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成14年1月24日・米国） 

平成21年6月9日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年12月11日 ： 拒絶査定 

平成22年4月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-8154号） 

平成23年3月28日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…審決は，「本願発明は，引用発明および周知技術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。」と判断した。 

カ 相違点についての判断 

引用例の…「【００２３】この光断層像計測装置１３は，前記可変遅延装置７の代わりに，参照側

集光レンズ６の光路上に参照光反射鏡１４を有しており，この参照光反射鏡１４の反射面の裏面に

は，前記参照光反射鏡１４を変位させることにより参照光ＥＲ（ｔ）をその伝搬時間および位相を変

化させて反射させるための，例えば，ピエゾ素子（ＰＺＴ）等の遅延素子１５が配設されている。…」

の記載からみて，引用発明では，参照光反射鏡１４および遅延素子１５からなる可変遅延装置を用い

ているといえる。 

ところで，可変遅延装置の構成として，非反射性の遅延装置が，例えば，周知例１…，周知例２…，

および，周知例３…に記載されているように，本件優先日前に周知である。 

そして，（ア）引用発明も上記周知技術も，被測定物からの反射光と参照光との干渉により被測定

物を分析する装置である点において共通していること，（イ）可変遅延は，各種の手法で実現でき，

どのような手法を採用するかは，当業者が適宜選択し得る事項であるといえること…，および，（ウ）

反射型の遅延装置では，可動ミラー以外のファイバ端や光学素子表面の反射も戻り光となるため，得

たい信号光以外のノイズ光が発生するという問題が知られていたこと…，を総合的に考慮すれば，引

用発明に，上記周知技術を適用し，…上記相違点における本願発明のようにすることは，当業者であ

れば，何ら困難性はなく，容易に想到し得る事項であるといえる。 
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判決 

原告の主張 

…周知例１～３の記載には，そこに記載の各発

明を引用発明に適用することを阻害する事由が

明確に示されているので，引用発明に周知例１～

３記載の技術を適用し，参照光の光路に設ける可

変遅延装置を非反射性の遅延装置とすることは，

本願発明に関する当業者であっても，容易に想到

し得る事項であるとはいえない。 

被告の主張 

引用発明において，周知例１～３及び乙１で示

される周知技術を適用して，その「参照光反射鏡

１４および遅延素子１５からなる可変遅延装置」

を「非反射性の遅延装置すなわち非反射性の参照

体」に置換する動機付けは十分あり，阻害要因も

ないことは明らかであり，相違点について，審決

の認定・判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

(2) 引用発明への周知技術の適用について 

ＯＣＴ等を含む光学測定分野において，信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手

段として「非反射性の遅延装置」は周知技術であること，また「非反射性の遅延装置」と「反射性の

遅延装置」のいずれを採用するかが選択事項であることは，…周知例１～３及び乙１の記載から明ら

かである。 

引用例には，光断層像計測装置の従来技術として図４及び図５に関連する二つの例が記載されてお

り，前者の図４は，信号光と干渉させるべく位相が変化し得る参照光を得る手段として，光路上を移

動して参照光を反射する「可変遅延装置」（【０００５】，【００１５】）であり，後者の図５は，「可変

遅延装置」に代わる，「遅延素子１５」を裏面に配設する「反射鏡１４」（【００２３】）を含む光断層

像計測装置である。審決は，後者の図５についての光断層像計測装置をもって引用発明として認定し

たものである。 

そして，これらの記載が「反射鏡１４」を限定列挙する趣旨とは解されず，引用発明の参照光を得

る手段を上記の周知技術を用いて実現することを阻害する記載も見当たらない。そうすると，引用発

明における，信号光が反射される部位からセンサーまでの距離に応じた様々な位相の参照光を得る手

段として，図５の「遅延素子１５」が裏面に配設された「反射鏡１４」を用いた構成に換えて，周知

技術である非反射性の遅延装置を採用して参照光となる第２電磁気放射を非反射性参照体からのも

のとすることは，機能的に等価な周知技術の選択であって，当業者が容易に為し得たことである。 

したがって，これと同旨の審決の容易想到性判断に誤りはない。 
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(43)-11 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「検査機械」(無効審判) 

知財高判平成25年7月8日（平成24年（行ケ）第10340号) 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-509002号（特表2007-534074号公報） 

分類 G07D 7/12 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明の課題は、印刷されたシート

の検査を実行するために必要な運搬およ

び検査時間を最適化することにあり、他

の課題として、コンパクト形態の検査機

械の構築を可能にすること、簡単かつ信

頼性のある検査機械および方法を提供す

ることにある。そして、本願発明は、検

査時に印刷されたシートを運ぶための検

査シリンダ（４）を備えたシート検査ユ

ニット、分析装置に連結された照明手段

（５）およびカメラ（６）、印刷されたシートを検査ユニットへ運ぶための入力移送シリンダ（３）、

および印刷されたシートを検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１７）を含む機械であり、

検査ユニットおよび入力および出力移送シリンダは、検査を完了したときにのみ出力移送シリンダ（１

７）が検査印刷されたシートを取り出すように構成されている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（甲１文献）：特開2000-85095号公報 

 「有価証券等の絵柄が印刷されたシート５の検査輪転印刷機であって，給紙部１を有し， 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/083405_hanrei.pdf
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 前記シート５を搬送する第１検査胴１０，該第１検査胴１０により搬送される前記シート５を検査

する表面検査用カメラ１１，前記第１検査胴１０に対接して設けられ同第１検査胴１０から受け取っ

た前記シート５を搬送する第２検査胴１２，該第２検査胴１２により搬送される前記シート５を検査

する裏面検査用カメラ１３，及び表面検査用カメラ１１及び裏面検査用カメラ１３による検査に基づ

き印刷の良否を判断するための判断手段， 

 前記シート５を第１検査胴１０へ連続的に運ぶための渡し胴９，ならびに第２検査胴１２から受け

取った前記シート５を搬送する第１圧胴１４を備え， 

 前記渡し胴９，第１検査胴１０，第２検査胴１２，及び第１圧胴１４は，相互に対し対接して設け

られ，印刷されたシートは渡し胴９から第１検査胴１０に送られ，第２検査胴１２に受け渡され，第

１圧胴１４へ受け渡され，かつ 

 前記シート５は，第１検査胴１０で表面検査用カメラ１１により表面を検査された後，第２検査胴

１２に受け渡される，検査輪転印刷機。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（甲４文献、甲５文献、甲８文献ないし甲１０文献） 

 「…検査機械の検査用カメラとして線形カメラを用いること…」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】有価証券，紙幣，銀行券，パスポート，およびその他の同様書類等印刷されたシート（sheet）

形態の印刷物用検査機械であって， 

 シート供給器（１）を有し， 

 検査時に印刷されたシートを運ぶための第一検査シリンダ（４），第一検査シリンダ（４）上に運搬

される間に印刷されたシートの画像を撮影するために分析装置に連結された第一照明手段（５）およ

び第一線形カメラ（６）を備えた第一シート検査ユニット， 

 検査時に印刷されたシートを運ぶための第二検査シリンダ（７），第二検査シリンダ（７）上に運搬

される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第二照明手段（８）

および第二線形カメラ（９）を備えた第二シート検査ユニット， 

 検査時に印刷されたシートを運ぶための第三検査シリンダ（１２），第三検査シリンダ（１２）上に

運搬される間に印刷されたシートの画像を撮影するために前記分析装置に連結された第三照明手段

（１３）および第三線形カメラ（１４）を備えた第三シート検査ユニット， 

 印刷されたシートを第一検査ユニットへ連続的に運ぶための入力移送シリンダ（３），ならびに 

 印刷されたシートを第三検査ユニットから取り出す出力移送シリンダ（１７）を含み， 

 前記入力移送シリンダ（３），第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ

（１２），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートを前記入力移送シリンダ（３）

から第一検査シリンダ（４），第二検査シリンダ（７），第三検査シリンダ（１２），および前記出力移

送シリンダ（１７）へ直接的かつ継続的に運搬するように，相互に対して直接接触する状態で配置さ

れ，かつ 

 第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，第三シート検査ユニット，前記入力移送シリ

ンダ（３），および前記出力移送シリンダ（１７）は，印刷されたシートの検査が第一シート検査ユニ

ット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の
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印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ（４，７，１２）から取り出すように構成さ

れている，検査機械。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年10月27日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800218号） 

平成24年2月9日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年2月9日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は、成り立たない」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (ｱ) 相違点１ 

 …甲１発明では，複数組のシート検査ユニットの組数が２組であり，各シート検査ユニットが備

えるカメラは線形カメラであるのか否か不明であり，さらに，…印刷されたシートの検査が各シー

ト検査ユニットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを各検査シリンダから取り出

すように構成されているのか否かは不明な点…。 

 審決は，「訂正特許発明１（…本件発明１…）が相違点１に係る特定事項を備える技術的意義は，

検査機械が，シート検査ユニットを３組備えることにより，少なくとも３種類の検査を印刷済みシ

ートに行うことが可能となること，また，一の検査機械が検査シリンダを３つも備えていながらも，

線形カメラを使用することで各検査シリンダの径を小さくして，「コンパクト形態の検査機械の構築

を可能にする」…こと，さらに，径の小さな検査シリンダで線形カメラを使用することに伴い，よ

り懸念される「一つのシリンダから他のシリンダへの移送動作」の検査動作への影響を，「印刷され

たシートの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニ

ットにより完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…

から取り出すように構成されている」ことにより排除し，シートを適正に検査し，「信頼性のある検

査機械および方法を提供する」…ことにあるものといえる。」，「甲第２～６号証（…甲２ないし甲６

文献…）には，相違点１における訂正特許発明１の特定事項が断片的には窺えるが，…特定の目的

のために「線形カメラ」を使用し，かつ，特定の目的のために「線形カメラ」と「印刷されたシー

トの検査が第一シート検査ユニット，第二シート検査ユニット，または第三シート検査ユニットに

より完了したときにのみ検査済の印刷されたシートを第一，第二または第三検査シリンダ…から取

り出す」事項とを併せ持つという相違点１に係る訂正特許発明１の技術的意義に関する記載や示唆

は，甲第２～６号証のいずれにも見い出し得ないのであるから，「コンパクト形態の検査機械の構築

を可能とし」，「信頼性のある検査機械および方法を提供する」という課題の下，甲１発明～甲６発

明を有機的に組み合わせて，相違点１に係る訂正特許発明１の特定事項を導き出す動機付けは存在

しない。」と判断した。 

判決 
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原告の主張 

(ｲ) 相違点１において真に相違するのは，単な

る設計事項にすぎない検査ユニットの組数のみ

であることからすれば，本件発明１は，甲１発明

単独により容易に発明することができる。また，

審決の認定する相違点１を前提としても，検査ユ

ニットの組数は単なる設計事項にすぎないこと，

検査用カメラとして線形カメラを用いることは

周知の技術であり，検査用カメラをどの形式のカ

メラとするかは，検査目的及び検査対象に応じて

設計者が選択する，単なる設計事項にすぎないこ

と，甲２文献には，カメラによる撮影が終了した

後に初めてシートを次のシリンダ等に引き渡す

構成が記載されていることからすれば，本件発明

１は，甲１発明に甲２発明を組み合わせることに

より，当業者にとって容易に発明することができ

るものであり，進歩性がない。 

被告の主張 

 甲１文献及び甲２文献には，本件発明１の特

徴点に到達するためにしたはずであるという示

唆等は全く存在しないから，上記各文献には両

者を組み合わせて相違点１に係る本件発明１の

特定事項を導き出す動機も示唆もない。 

 

※判決に「検査ユニットの組数に関しての主張」

の記載無し。（調査者によるコメント） 

 

裁判所の判断 

(ｱ) 甲１発明においては，２組の検査ユニットが設けられているのに対し，本件発明１においては，

３組の検査ユニットが設けられている。この点については，検査装置において，検査ユニットを何

組設けるかは，検査目的や検査対象を考慮して，当業者が適宜選択し得る設計事項であるというこ

とができるから，甲１発明について，検査胴及び検査装置から成る検査ユニットを３組設けること

は，当業者が適宜行い得るものと解される。したがって，検査ユニットの組数を３組とすることに

ついて，引用文献に明示的な開示が必要であると解することはできない。 

(ｳ)…検査装置の検査用カメラとしてどのようなカメラを用いるかは，検査目的や検査対象を考慮の

上，当業者が適宜に選択し得る設計事項である… 

 また，機械や器具の小型化や軽量化という課題自体は，一般的な課題であるだけでなく，甲１発

明において，検査ユニットの組数を増やすことに伴い，各検査ユニットの小型化の必要性が当然に

生じるものである。 

(ｴ) 被告は，原告の主張する引用文献には相違点１に係る本件発明１の特定事項を導き出す動機も

示唆もないと主張する。しかし，甲１発明において，検査ユニットの組数を１組増やして３組とす

ることは，引用文献に明示的な記載がなくとも，検査目的や検査対象を考慮の上，当業者が適宜な

し得る設計的な事項であること，及びこれに伴う各検査ユニットの小型化のために，検査用カメラ

として周知の技術である線形カメラを用いることが当業者にとって適宜に選択し得る設計事項であ

ることは上記のとおりであり，被告の主張は理由がない。 
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(43)-12 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「経口投与製剤」（無効審判） 

知財高判平成25年7月11日（平成24年（行ケ）第10297号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-79499号（特開2001-261553号公報） 

分類 A61K 9/20 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、Ｓ配置のベポタスチンを高光学純度で含み、しかもラセミ化することがない製剤の開発

を課題としたものであり、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩に、賦形剤としてマンニトール、

白糖、乳糖又はこれらの混合物；結合剤としてポリエチレングリコール；の組合せを配合して製剤化す

ると、ベポタスチン又はその薬理的に許容し得る塩のラセミ化が著しく抑制される結果、保存安定性が

著しく改善されるとともに、製剤の製造効率も改善されることが見出されたことにより、完成されたも

のである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：特開平10-237070号公報（審決の認定） 

「…（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸

のベンゼンスルホン酸塩に，添加剤を配合した経口投与用医薬組成物」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩に，マンニトール，白糖，乳糖及びこれらの混合物

から選択される賦形剤，並びにポリエチレングリコールを配合した経口投与用固形製剤。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年9月16日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2011-800177号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/083461_hanrei.pdf
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平成24年7月9日 ： 「…請求項１…に係る発明についての特許を無効とする。…」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。 

 (1) 本件審決の理由は，要するに，本件発明は，…引用例１ないし３に記載された発明（…それ

ぞれ「引用発明１」「引用発明２」「引用発明３」という。）に基づいて，当業者が容易に発明を

することができたものである，というものである。 

 (2) 本件審決が認定した…本件発明１と引用発明１との…相違点は，次のとおりである。 

 ウ 相違点１：本件発明１の医薬組成物は「経口投与用固形製剤」であるのに対し，引用発明１

の医薬組成物は，経口投与用であるが「固形製剤」であるとの記載はない点 

 エ 相違点２：本件発明１の医薬組成物は，添加剤として「マンニトール，白糖，乳糖及びこれ

らの混合物から選択される賦形剤，並びにポリエチレングリコール」を配合しているのに対し，引

用発明１では，添加剤を具体的に特定していない点 

（以下、審決より抜粋） 

 …引用発明１の経口投与用医薬組成物を、汎用性が高い剤型である固形製剤とすることは、当業

者が容易に想起し得た事項にすぎず、格別の創意工夫を要したものではない。 

 …固形製剤化において水分による悪影響を解決できた添加剤が既に知られているならば、まず、

その添加剤について、引用発明１のベンゼンスルホン酸塩の固形製剤化において使用できるか否か

を検討することは、当業者にとって常套の事項である。 

判決 

原告の主張 

 (1) 相違点１に係る判断について 

 …例えば液剤として製剤化される目薬のよう

に，結晶状態で安定だからといって，必ずしも直

ちに固体状態で配合することを前提としている

とはいえない。また，引用例１に記載された薬理

試験は，試験物質を溶液又は懸濁液として投与し

ており，引用例１の記載からは，経口投与製剤に

含まれる原薬の形状として結晶が最も好ましい

か否かは不明である。 

 (2) 相違点２に係る判断について 

 引用例１の表４には，ベポタスチンのベンゼン

スルホン酸塩について，類縁物質の含量，（Ｒ）

体含量，外観及び吸湿量が列記されているにすぎ

ない。また，…ベポタスチン及びそのベンゼンス

ルホン酸塩に水が悪影響を及ぼすことや，吸湿性

に問題があることを理解することはできない。 

被告の主張 

 (1) 相違点１について 

 固形製剤は，引用発明１のような経口投与用

の医薬組成物の剤形として最も広く採用される

汎用の製剤であり，引用例１における経口投与

製剤に含まれる原薬の形状として結晶が最も好

ましいことに係る記載の有無にかかわらず，当

業者が当該剤形を選択することはむしろ当然で

ある。 

 …結晶で安定な原薬が目薬に配合できること

は，結晶で安定な原薬を固体状態で配合できる

ことを排除するものではないし，薬理試験の実

施形態と薬剤の最終形態とは無関係である。 

 (2) 相違点２に係る判断について 

 …引用例１の安定性試験は，ベポタスチンの

ベンゼンスルホン酸塩が水分により影響を受け

ることを示唆している。 
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 原薬の状態で安定な化学物質が製剤化により

不安定になる場合があることは技術常識である

としても，不安定化の原因の究明には原薬の多種

多様な物理化学的性質を精査することや添加剤

との配合性試験の結果を考察することが必要と

なるから，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩

の安定性に対して水分による悪影響が生じる危

険性があることを容易に推考できるものではな

い。 

 …本件発明のような固形製剤では，酸やアル

カリを添加剤成分として積極的に配合する理由

はなく，製剤後は，光，熱等の影響を受けない

ように保存されるのは当然であるから，実質的

に問題となるのは水分のみである。製剤化後も，

大気中や添加剤に含まれる水分が製剤の安定性

に影響を与える可能性があるから，添加剤の選

択において，ラセミ化の要因となる水分をでき

るだけ回避しようとするのが当業者として当然

の判断である。 

裁判所の判断 

 (1) 相違点１に係る判断ついて 

 ア 錠剤，顆粒剤，カプセル剤等の固形製剤は，本件審決も汎用性が高いと指摘するとおり，経

口で投与される薬剤の一般的な剤形であるから，引用例１に経口投与用の医薬が開示されていれば，

当業者は，この医薬の剤形として，錠剤，顆粒剤，カプセル剤等の固形製剤を直ちに想定するもの

である。 

 …結晶状態で安定な原薬を液剤である目薬とする場合があるからといって，結晶状態で安定な原

薬を錠剤等の固形製剤に配合することが妨げられるものではないし，化合物の薬理的特性を明らか

にするために行われる薬理試験において，便宜上，試験物質を溶液又は懸濁液として投与したから

といって，当業者が，医薬の剤形として一般的な固形製剤を想定することが妨げられるものではな

い。 

 (2) 相違点２に係る判断ついて 

 …引用例１には，吸湿性の原薬では，その物理化学的安定性に問題があり，当該原薬を使用して

医薬品を製造した場合，医薬品の品質を確保，維持することは困難であることが開示されていると

ころ，吸湿性が問題とされていることからすると，引用例１は，医薬品の物理化学的安定性に問題

を生じる原因として，水分を指摘しているものということができる。 

 …引用例１は，ベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩が吸湿性の少ない結晶であることを見いだ

し，医薬品として適した性質を有することを開示しているから，引用例１の記載から，水分が医薬

品の物理化学的安定性に問題を生じる原因であると理解した当業者であれば，ベポタスチンのベン

ゼンスルホン酸塩を製剤化しようとする場合にも，水分がベポタスチンのベンゼンスルホン酸塩の

製剤の物理化学的安定性に悪影響を及ぼさないように，水分の影響を排除しようと試みるものとい

うべきである。 
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(43)-13 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43:本願発明と主引用発明との間の相違点について、設計変更等といえるか否かについ

て 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「高速凝結性セメント組成物」（査定不服審判） 

知財高判平成26年2月19日（平成24年（行ケ）第10423号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-532594号（特表2005-537208号公報） 

分類 C04B 28/04 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、田中芳樹裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、セメントボードのようなセメントをベースとする製品の製造のためのセメント組成物

の非常に速い凝結を実現するために、ポルトランドセメントのような水硬性セメントにアルカノール

アミンを添加し、少なくとも９０°Ｆの最初のスラリー温度を与える条件で水とスラリーを作成する

ことに関する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開2000-233959号公報（審決の認定） 

 「以下の（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を含むコンクリート製品を作製するための早強性セメント組

成物： 

（ａ’）ポルトランドセメント及びクリンカ粉砕物； 

（ｃ’）砂； 

（ｄ’）（ａ’）のセメント硬化促進物質としてのトリエタノールアミン； 

（ｅ’）スラリーを調整するのに十分な量の水； 

（ｆ’）ナフタレンスルホン酸塩系高性能減水剤； 

早強性セメント組成物を作るために成分（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を混合する時，外気温度を有す

るスラリー。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（周知例１ないし３）（審決の認定） 

 「…一般に，セメント組成物を作るために成分を混合する時，硬化促進のために練り上げ（混合）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/972/083972_hanrei.pdf
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温度を高くすること。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１９】 

 以下の（ａ）～（ｅ）を含むセメントボードを作製するための組成物： 

（ａ）ポルトランドセメント； 

（ｂ）鉱物性添加物； 

（ｃ）骨材； 

（ｄ）（ａ）及び（ｂ）成分の促進剤としてのアルカノールアミン； 

（ｅ）下記スラリーを作製するのに十分な量の水； 

 前記組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）を混合する時，少なくとも９０°Ｆの温度を有するス

ラリー。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年7月10日 ： 特許出願（優先権主張日：平成14年8月29日・米国） 

平成21年11月30日 ： 拒絶査定 

平成22年4月1日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-6832号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年7月20日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件審決が認定した本願発明と引用発明との…相違点は，以下のとおりである。 

 カ 相違点５ 

 本願発明では，「以下の（ａ）～（ｅ）を含む」及び「組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）を

混合する時，少なくとも９０°Ｆの温度を有する」のに対して，引用発明では，「以下の（ａ’），（ｃ’）

ないし（ｆ’）を含む」及び「早強性セメント組成物を作るために成分（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）

を混合する時，外気温度を有する」点。 

 …目的の一つである硬化促進のために，上記周知技術を適用することは，当業者であれば容易に想

到し得ることであり，その際に，練り上げ（混合）温度をどれくらい…に調整するかは，セメント組

成物スラリーの流動性やこれが硬化したときの強度などとの兼ね合いの観点から，当業者であれば適

宜決定する設計的事項（試行錯誤の範囲内の事項）であるということができ… 

判決 

原告の主張 

 …本願発明は，…最も好ましくは１０分未満の

凝結の終結時間を与えるように初期硬化を早く

することを課題として…，エトリンガイトの生成

被告の主張 

 スラリー混合温度としては，出願時の技術常識

から１０～５０℃程度であるから…，引用発明の

場合もそのような温度範囲で行われていることは
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を促進させ，短時間に凝結させて生産性を向上さ

せようとするものである。 

 一方，引用発明は，…初期硬化を遅くすること

を課題として，エトリンガイトの生成が余りに短

時間に起こり，所望のワーカビリティを得ること

ができないため，エトリンガイトの生成を抑制

し，十分なワーカビリティを確保することを目的

とするものである。 

 このような，本願発明の課題と正反対の課題を

もつ引用発明に，硬化促進のために練り上げ（混

合）温度を高くするという周知技術を組み合わせ

たとしても，それはコンクリート打設後の養生段

階から温度を高くするというものであって，セメ

ント組成物を作るために成分を混合するときに

練り上げ（混合）温度を高くするとの発想は生じ

ないから，引用例及び周知技術は，本願発明の動

機付けにはなり得ない。 

 …温度コントロールのできない外気温下で練

り上げを行う引用発明には，スラリーの温度を管

理して所定温度とする思想がないから，引用発明

に，スラリー温度を高く管理すること及び硬化促

進のために練り上げ温度を高くするという周知

技術を結び合わせる動機付けがない。 

 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発

揮されなくなるという技術常識は，スラリーの温

度を所定温度に管理するという思想のない引用

発明に，硬化促進のために練り上げ温度を高くす

るという周知技術を組み合わせることの阻害要

因として働く… 

 本願発明は，高温で硬化させると強度が低下す

ることが技術常識であった中，セメント組成物の

配合と，練り上げ温度を調節することにより，生

産性を向上させる凝結速度と実使用に耐える強

度を有する…スラリー組成物を発明したもので

あり，…高速凝結性の作用効果は，当業者といえ

ども予想できたものではなく，さらに，従来の技

術常識を打ち破り，練り上げ温度を高温にしたに

明らかである。 

 …３０℃を超える程度の温度範囲を選択する

か，３０℃以下程度の温度範囲を選択するかは，

凝結性を重視するのか，強度を重視するかの問題

であり，当業者であれば，引用発明において凝結

性を重視し，本願発明のように３０℃を超える温

度範囲を選択することは容易に想到し得るもので

あり，また，選択した結果である作用効果も，当

業者が予測可能な範囲の両立すべき凝結性（流動

性）と強度を得ているにすぎないため，本件審決

は，流動性や強度などとの兼ね合いの観点から設

計的事項としたものである。 

 …本願発明と引用発明とは，発明が解決しよう

とする技術的課題が正反対であるということはで

きず，引用例と周知技術の組合せの動機付けがな

いとはいえない。 

 引用発明においても，セメントを混合する場合

の当業者の技術常識の温度範囲内で実施されるこ

とは当然であるから，引用発明にはスラリー温度

（練り上げ温度）を管理して所定温度とする思想

がないことを前提として，引用発明にスラリー温

度（練り上げ温度）を高く管理する周知技術を結

び合わせる動機付けがないとする原告の主張は理

由がない。 

 …スラリー温度を高くすれば本来の強度が発揮

されなくなるという技術常識は，当業者が，引用

発明に，硬化促進のために練り上げ温度を高くす

るという周知技術の適用を断念するほどの阻害要

因ではない。 

 本願発明は，特許請求の範囲において，実施例

の結果の前提となるトリエタノールアミンの 

存在割合や高アルミナセメントや石膏が含まれて

いない点等が何ら特定されていないため，上記効

果は特許請求の範囲全体の作用効果といえない

し，強度と凝結性を両立したスラリー自体は普通

に知られているものであり（引用例（段落【００

２１】，【００３７】【表６】），甲９（第１表），甲
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もかかわらず，十分な強度を有する高速凝結性セ

メント組成物を完成させたものである。本件審決

は，本願発明の優れた効果を看過し，容易想到性

の判断を誤ったものである。 

３１（段落【００２１】，【００２２】），また，ス

ラリー温度の上昇によって凝結終結時間が早まっ

たという当業者にとって予測可能な効果を示して

いるにすぎない。 

裁判所の判断 

 …相違点５（以下，本判決により認定した相違点５を「相違点５’」という。）は，正しくは，以下

のとおり認定されるべきものである。 

イ 相違点５’ 

 本願発明は，「以下の（ａ）～（ｅ）を含む」ものであり，「組成物を作るために成分（ａ）～（ｅ）

を混合する時」，スラリーが，「少なくとも９０°Ｆの温度を有する」ものであるのに対して，引用発

明は，「以下の（ａ’），（ｃ’）ないし（ｆ’）を含む」ものであるが，これら各成分を混合する時のス

ラリーの温度は不明である点。 

 以下，本願発明と引用発明との…相違点５’を前提として，本件審決の容易想到性の判断に誤りが

あるか否かを検討する。 

 (1) 相違点５’の容易相当性の判断について 

ア…引用発明は，コンクリート製品を短時間で製造するについて，従来の方法では，コンクリート

の成型から脱型まで…時間がかかり，型枠の回転効率を高め…ることが…望まれていたが，…成形後

高温で養生する方法では，短時間に脱型でき…るが，エトリンガイトの生成が…短時間に起こるので，

所望のワーカビリティ（型枠への流し込みや打設のしやすさ）を得ることが困難であったことから，

コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを有し，型枠に打設した後は早期に硬化して高

強度のコンクリートが得られるセメント…を提供することを課題とするものである…。 

イ そうすると，引用発明は，基本的にはコンクリート製品を短時間で製造することを前提とする

ものであり，そのためにコンクリート…を早期に硬化させるものと認められる。また，引用例…から，

「コンクリートを早期に硬化させる」ことには，…「コンクリートを早期に凝結させる」ことが含ま

れている…。したがって，引用発明は，コンクリート製品を短時間で製造するために，コンクリート

を早期に凝結させるものと理解…できるから，引用発明において，より短時間でコンクリート製品を

製造するために，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用する動機付けがある…。 

ウ…引用発明は，コンクリートの打設終了までは良好なワーカビリティを確保しようとするもので

あるが，これは，エトリンガイトの生成があまりにも短時間に起こり，コンクリートがあまりにも早

期に凝結してしまうと，所望のワーカビリティを得ることが困難となるからである。そうすると，引

用発明は，良好なワーカビリティを確保する点から，コンクリートの打設終了までは，コンクリート

があまりにも早期に凝結しないようにするものと理解することができる。 

 しかし，そうであるからといって，引用発明において，更にコンクリートを早期に凝結させるため

の手段を適用することが妨げられるものではない。所望のワーカビリティを得ることが困難となるの

は…，コンクリートがあまりにも早期に凝結してしまうためである。引用発明において，更にコンク

リートを早期に凝結させるための手段を適用したとしても，コンクリートがあまりにも早期に凝結し

てしまうような設定を採用しない限りは，良好なワーカビリティが確保されるのであって，早期凝結
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と良好なワーカビリティの確保とは両立し得るものである。 

以上のとおり，引用発明が，良好なワーカビリティを確保する点から，コンクリートの打設終了ま

では，コンクリートがあまりにも早期に凝結しないようにするものであるとしても，より短時間でコ

ンクリート製品を製造するために，更にコンクリートを早期に凝結させるための手段を適用すること

が妨げられるものではなく，かかる手段を適用する動機付けがあることに変わりはない。 

エ コンクリートを構成する各成分を混合する時に，硬化（凝結）促進のために練り上り温度を高

くする（スラリーの温度を高くする）ことは，本願優先日前の周知技術であった…。…引用発明にお

いて，組成物を構成する各成分を混合する時のスラリーの具体的な温度は，コンクリートをどの程度

早期に凝結させるかなどの目的に応じて，当業者が適宜決定し得る事項であり，スラリーの温度を「少

なくとも９０°Ｆの温度」とすることも，当業者が容易に想到することができたといえる。 
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(43-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1(注1)及び3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「情報処理システム及びその方法、並びにコンピュータ上で動作する情報処理プログラ

ムを記録した記録媒体」（査定不服審判） 

知財高判平成20年1月30日（平成19年（行ケ）第10155号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-64192号（特開2001-256356号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

販売者ごとに複数の販売価格を取りうる商品について、ユー

ザや販売者が相場価格や最安値といった情報を効率よく取得で

きるように、販売価格情報を提供することを目的とする。 

本願発明は、複数の販売者に関し、各商品について各販売者が

採用する販売価格を、販売者からの入力に基づいて当該販売者

の情報に対応づけて記憶／更新する販売者対応工程と、商品ご

とに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し、価格順

位情報として記憶／更新する順位記憶工程と、ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出し、

当該ユーザに対し出力するユーザ対応工程とを備える。更に、ユーザが指定した商品について販売価

格が変動した場合に、当該ユーザに対し変動したことを通知する通知工程を備える。このようにする

ことで、販売者ごとに複数の販売価格を取りうる商品について、ユーザや販売者が相場価格や最安値

といった情報を効率よく取得できるように、販売価格情報を提供する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例1（引用発明１）：特開平9-251468号公報（審決の認定） 

 「複数の販売店に関し，各商品について各販売店が設定する価格を販売店名に対応づけて格納する

価格格納手段と， 

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/035648_hanrei.pdf
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 販売店のＰＯＳシステムから受信した商品情報に基づいて販売店名に対応付けて格納されている価

格を更新する受信部と， 

 商品の種類ごとに価格の安い順番にソートされた価格及び対応する販売店名を格納するソート価格

格納手段と， 

 商品の種類ごとに価格の安い順番に価格及び対応する販売店名をソートし，ソート価格格納手段に

ソート済みのデータとして格納し更新する加工部と， 

 消費者からのアクセスに基づいてソート済みのデータを選択し，当該消費者に対し提供する送出部

とを備えることを特徴とする商品検索システム。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例2（引用発明２）： 特開平９－３３０３５５号公報(審決の認定) 

 「顧客が何度も調べることなく、商品の価格の変更などの商品状況を把握できるようにするために、

顧客がピックアップした商品の価格が変更された場合、価格の変更などの商品状況を顧客用端末装置

上に通知すること」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】複数の販売者に関し，各商品について各販売者が採用する販売価格を販売者の情報に対

応づけて記憶する価格記憶手段と， 

 販売者からの入力に基づいて当該販売者の情報に対応づけて記憶されている販売価格を更新する販

売者対応手段と， 

 商品ごとに低価格順における上位所定数内に含まれる販売価格及び対応する販売者の情報を抽出し，

価格順位情報として記憶し更新する価格順位記憶手段と， 

 ユーザからの入力に基づいて価格順位情報を読み出し，当該ユーザに対し出力するユーザ対応手段

と， 

 ユーザが指定した商品について，販売価格の最安値が変更された場合，販売価格の最安値の変動率

が所定値を超える場合，又は販売価格の最安値が所定値以下となった場合に，当該ユーザに対し通知

する通知手段と，を備えることを特徴とする情報処理システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年 3月 8日 ： 特許出願 

平成15年 5月27日 ： 拒絶査定 

平成15年 6月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-12181号） 

平成15年 7月30日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年 3月23日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

［相違点３］ 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 174 - 

 本願発明では，情報処理システムが，ユーザが指定した商品について，販売価格の最安値が変更さ

れた場合，販売価格の最安値の変動率が所定値を超える場合，又は販売価格の最安値が所定値以下と

なった場合に，当該ユーザに対し通知する通知手段を備えているのに対して，引用発明１では，そう

ではない点。 

…消費者が，購入を検討している商品の最安値の状況を調べ，商品を購入するときの判断材料の一つ

とすることは，社会常識であるといえるし，また，引用例１において，上記摘記事項（１）ウに，「加

工部１２では，ファイル１４に格納された商品情報を商品の種類ごとに区分けして価格の安い順番に

ソートする（ステップＳ３）。商品検索システム１は，この加工した情報をインターネット６上に公

開する（ステップＳ４）。」と記載され，既に検討した事項を踏まえれば，当該公開される情報は「常

に最新のもの」であるわけであるから，引用発明１では，消費者が最安値の最新の状況を常に把握で

きるようにするという要請が内在することは明らかである。 

 してみると，引用発明１において，消費者が最安値の最新の状況を常に把握できるようにするため

に，引用例２記載の発明の技術を適用して，ユーザが指定した商品について，販売価格の最安値が変

更された場合に，当該ユーザに対し通知する通知手段を設けることは，当業者が容易に想到できたこ

とである。 

 即ち，引用発明１及び引用例２に記載された発明に基づいて，本願発明の相違点３に係る構成を得

ることは，当業者が容易になし得たことである。（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

（１）審決は，「引用発明１では，消費者が最安

値の最新の状況を常に把握できるようにすると

いう要請が内在することは明らかである。」と判

断したが（以下，当該要請を「本件要請」という。），

以下のとおり，この判断は誤りである。 

ア 引用例１には，「最新の商品情報」を送るこ

とに関する販売者の利点に関する記載はあるが，

そのことに関する消費者の利点についての記載

はない。 

イ そうすると，引用発明１においては，販売者

が「最新の商品情報」を送ること及びその結果と

して商品検索システムに公開される情報が「常に

最新のもの」になっていることと，消費者の利点

とを結び付けて検討されていないのであるから，

引用発明１に本件要請が内在するということは

できない。…これを前提にして，「引用発明１に

おいて，『消費者が最安値の最新の状況を常に把

握できるようにするために』，引用例２記載の発

被告の主張 

引用例２には，「顧客が何度も調べることなく，

商品の価格の変更などの商品状況を把握できるよ

うにするために，顧客がピックアップした商品の

価格が変更された場合，価格の変更などの商品状

況を顧客用端末装置上に通知すること」が開示さ

れているから，引用発明１において，引用例２記

載の発明の技術を適用して，ユーザが何度も調べ

ることなく，最安値の最新の状況を常に把握する

ことができるように変形しようとすることは，引

用発明１及び引用例２に接した当業者にとって，

格別に困難なことではない。 
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明の技術を適用」するとの審決の論理構成は誤り

である。 

… 

引用例２の記載によれば，同引用例が開示する

「商品の価格が変更された場合」に顧客に通知す

るとの構成は，複数の販売者が存在することを想

定しておらず，ある一つの販売者が採用する商品

の価格に変更があった場合に顧客に通知すると

の構成であると理解すべきである。したがってま

た，引用例２が，複数の販売者の存在を前提とす

る「最安値」の概念を開示していないことは明ら

かである。 

 そうすると，引用発明１に引用例２が開示する

構成を適用した場合，当業者であれば，ある一つ

の販売店が採用する商品の価格に変更があった

場合に顧客に通知するとの構成に想到するはず

であり，「販売価格の最安値が変更された場合に，

当該ユーザに対し通知する」との相違点３に係る

本願発明の構成に容易に想到することはできな

い。 

裁判所の判断 

…引用発明１には，上記１のとおり，本件要請が内在するものであるから，消費者が最安値の最新

の状況を常に把握することができるようにするため，引用例２に開示された，任意の通知時期に，任

意の通知方法により，顧客に対し商品情報を通知するとの構成を，その「任意の通知時期」を「販売

価格の最安値が変更されたとき」として，引用発明１に適用し，「ユーザが指定した商品について，

販売価格の最安値が変更された場合に，当該ユーザに対し通知する通知手段」（相違点３に係る本願

発明の構成）を得ることは，当業者であれば，容易に想到することができたものと認めるのが相当で

ある。この場合に，引用例２に記載された発明自体が「最安値」の概念を有するものでないとしても，

引用発明１に内在する本件要請に照らして，引用例２に開示された構成の「任意の通知時期」を「販

売価格の最安値が変更されたとき」とすることは，当然に選択されるところであるから，「引用発明

１に引用例２が開示する構成を適用した場合，当業者であれば，ある一つの販売店が採用する商品の

価格に変更があった場合に顧客に通知するとの構成に想到する」との原告の主張を採用することはで

きない。 
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(43-1)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1(注1)及び3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「直線運動用ブレーキ装置」（査定不服審判） 

知財高判平成20年10月29日（平成19年（行ケ）第10295号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-104524号（特開平8-261257号公報） 

分類 F16D 63/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、渋谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、直線運動用ブレーキ装置であって、ブレーキ部材２の内径面を

部分的に切欠き、ブレーキ操作力と平行な反力を減少させ、直角な反力を増大

させるものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例1（引用例１発明）：実公昭57-52404号公報（審決の認定） 

 「制動装置２のシリンダ状のボディ４がシリンダのシリンダ本体３に取り付けられており，シリン

ダのピストンロッド１の外周に制動装置２の制動板５を摺動自在に嵌合し，制動板５が傾斜して制動

部１２がピストンロッド１に圧接し，それらの間の摩擦力によりピストンロッド１にブレーキがかか

る制動装置２。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用例2（引用例２発明）：特開昭59-223551号公報(審決の認定) 

 「空気圧シリンダ用ブレーキ装置においてブレーキメタル５の円筒内面の一部を切り取る」こと 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】直線運動をする可動体の運動に沿ってガイドロッドを設け，該ガイドロッドの外周にブ

レーキ部材を取り付け，該ブレーキ部材に該ガイドロッド中心軸を含む平面にそって回転モーメント

を与えることにより生じる，該ガイドロッドと該ブレーキ部材の間の摩擦力を，上記可動体のブレー

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/962/036962_hanrei.pdf
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キ力とするブレーキ装置に於て，該ブレーキ部材を該ガイドロッド外周に部分的に接させることによ

り，前記回転モーメントに平行な反力の大半を取り除き前記回転モーメントに直角な反力を増大させ

たことを特徴とする直線運動用ブレーキ装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成 7年 3月23日 ： 特許出願（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年11月12日 ： 拒絶査定 

平成16年12月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-26751号）） 

平成19年 6月18日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

引用例２には、空気圧シリンダ用ブレーキ装置においてブレーキメタル５の円筒内面の一部を切り

取るという事項が記載されている。このようにブレーキメタル５の円筒内面の一部を切り取ることに

より、ブレーキメタル５がピストンロッド１の外周に部分的に接することになることは明らかであ

る。  

引用例２のブレーキ装置においてブレーキメタル５の円筒内面の一部を切り取ったのは、…ブレー

キ装置のロッドエンドブロック２、ブレーキシリンダブロック１０とピストンロッド１との間に設け

られるロッドメタル４、ロッドメタル１１にかかる荷重を軽減するためであるが、引用例１発明と引

用例２のブレーキ装置とはシリンダのブレーキ装置である点で共通するから、引用例１発明に係る制

動装置２のボデイ４の端部壁、シリンダ本体３の端部壁にかかる荷重を軽減するために引用例１発明

の制動板５に引用例２の上記事項を採用することは当業者が容易に想到し得たものと認められる。 

判決 

原告の主張 

エアシリンダのブレーキ装置はピストンロッ

ドに直角にかかる荷重に摩擦係数を掛けた値を

ブレーキ力とするものであり，引用例１発明にお

いても，端部壁からかかる荷重に摩擦係数を掛け

た値がブレーキ力の一部となっているので，ブレ

ーキ装置としての機能面からみると上記荷重は

軽減しない方がよく，大きい方がよい。端部壁に

かかる荷重を軽減させることは上記のように全

く意味がないばかりでなく，引用例１発明のブレ

ーキ装置としての機能も減少させるものであっ

て，その意味においても，引用例１発明の端部壁

にかかる荷重を軽減するために引用例２の一部

切取構成を適用することはいかなる点でも考え

被告の主張 

端部壁にかかっている荷重を軽減するために，

引用例１発明の制動板５に引用例２のブレーキメ

タル５の円筒内面の一部を切り取るという事項を

採用することに技術的な阻害要因は何もなく，そ

うすることは当業者が当然に考慮すべき事項，少

なくとも適宜採用する設計的事項である。 
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られない。 

裁判所の判断 

原告は，引用例１発明に引用例２の一部切取構成を適用する動機付けが欠如している旨主張する。 

 しかし，ブレーキ装置においてブレーキ力を発生させるために作用させる力を小さなものとするこ

とは，ブレーキ装置の耐久性等の観点から当業者が当然指向する技術課題というべきものであるか

ら，引用例２を引用例１発明に適用する動機付けの存在を認めることができる。 

…引用例１発明に引用例２の技術を適用するに当たり，ピストンロッドの摺動面に傷がつかない程度

に円筒内面を切り取り，また制動力が生ずる程度に制動板の板厚を設定することは，当業者が適宜な

し得る設計的事項というべきである。 
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(43-1)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1(注1)及び3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「安全エレベータ」（査定不服審判） 

知財高判平成26年3月25日（平成25年（行ケ）第10278号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-175440号（特開2008-1512号公報） 

分類 B66B 1/14 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

エレベータに指紋照合器を取り付ける。通常は指紋照合器により行先階サービス切離し状態となっ

ている。指紋照合器で指紋認証されると、一時的に行先階ボタン登録可能状態となり、所定時間以内

に行先階ボタンを押すと、戸閉動作となり運転方向が決定される。各種安全装置が正常で、且つかご

のドア、及び各階乗場のドアが戸締り状態とし、戸締り検査回路がオン、安全回路がオンとなりエレ

ベータは目的階に走行する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物1（刊行物１に記載された発明）：特開平5-8951号公報（審決の認定） 

 「掌形ないし指紋識別検出装置６をエレベータかごに設け，且つ掌形ないし指紋識別検出装置６，

バイオＩＤタイマ１４及びバイオＩＤタイマ接点１４ａを含む回路が組み込まれたかご内行先登録回

路を設け，かご扉９および乗場扉３を含んで構成され，行先階が登録されているときに，エレベータ

が走行する防犯を目的としたエレベータ。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）刊行物2（刊行物２に記載された発明）： 特開平10-017233号公報(審決の認定) 

 「かご戸（カゴのドア）および乗場戸（乗場ドア）の開閉を確認する安全回路を設け、かご戸（カ

ゴのドア）および乗場戸（乗場ドア）が全て閉まっているとき且つ行先階が登録されているときに、

エレベータが走行する安全エレベータ。」 

 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/084061_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】指紋認証，瞳認証，手のひら認証，暗唱番号キーボード，など個人認証装置をエレベー

タカゴのみに設け，且つ個人認証回路が組み込まれた行先階ボタン登録回路を設け，且つカゴのドア

および乗場ドアの開閉を確認する安全回路を設け，前記行先階ボタン登録回路は前期（「前記」の誤記

である。）安全回路と別回路になっており，前記カゴのドアおよび前記乗場ドアが全て閉まっていると

き且つ行先階が登録されているときに，エレベータが走行することを特徴とする防犯を目的とした安

全エレベータ。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 6月26日 ： 特許出願 

平成23年12月28日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 6月22日 ： 拒絶査定 

平成24年 8月 9日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-16577号） 

平成25年 8月22日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

エレベータにおいて、行先階ボタン登録回路とカゴのドアおよび乗場ドアの開閉を確認する安全回

路とを別回路とすることは、本件出願前周知の技術（例えば、特開昭５５－３１７６９号公報［特に、

第２ページ右下欄下から２行ないし第３ページ左上欄第１１行、第３ページ右上欄第１ないし４行、

第３ページ左下欄第３ないし１０行、第４ページ左上欄第２ないし１４行及び第４ページ右上欄下か

ら２行ないし左下欄第４行並びに第１図］、特開平２－１３２０８８号公報［特に、第２ページ左上

欄第９ないし１４行、第２ページ右下欄第４ないし１８行及び第３ページ右上欄下から２行ないし左

下欄第８行並びに第１図］、特開平６－１５５４号公報［特に、段落【０００９】ないし【００１３】

並びに図１及び２］及び実願平１－２１１１号（実開平２－９４８７７号）のマイクロフィルム［特

に、明細書第４ページ第８行ないし第５ページ第５行及び第１図］等参照。以下、「周知技術２」と

いう。）である。  

    

 そうしてみると、刊行物１に記載された発明において、周知課題に対応するために、刊行物２に記

載された発明を適用するにあたり、その具体化の手段として、周知技術２を採用して、相違点２に係

る本件発明の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 

判決 

原告の主張 

審決は，刊行物１に記載された発明において，

周知の課題に対応するために，刊行物２に記載さ

れた発明を適用するに当たり，その具体化の手段

として，周知技術を採用して，相違点２に係る本

被告の主張 

エレベータにおいて，安全運行のために，かご

及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じていなけ

ればかごを昇降させることができないようにする

安全装置を設けることは，建築基準法施行令にも



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 181 - 

件発明の発明特定事項とすることは当業者が容

易に想到することができた旨認定判断している。

しかし，本件発明は次のとおりの発明力を有す

る。そしてこれらについては引用例のいかなるも

のにも記載されていない。 

 したがって，審決の認定判断には誤りがある。 

（１）かごの外側から本件発明の認識を無くする

発明力 

（２）かご内のみの認識にする発明力 

（３）かご内を１個の認識装置とする発明力 

（４）かご内の１個の認識装置でも安全にする発

明力 

（５）かごが外部から引き寄せられても，目的階

まで行ける発明力 

（６）たとえかごに人が乗っても目的階まで行か

ない安全化する発明力 

（７）たとえ人が乗って目的階まで行っても，か

ごからのドアが開かない安全の発明力 

定められているように，エレベータの当業者には

ごく普通に知られている技術課題（甲４，５）で

あって，エレベータ設計上，当然認識すべき技術

課題であるから，刊行物１に記載された発明にお

いても，そのような安全装置を設けるという課題

が内在している。 

 そして，刊行物２に記載された発明は，そのよ

うな安全装置の具体例といえ，かかる安全装置が

本件発明の構成と同じであることを原告も認めて

いる。 

 一方，エレベータにおいて，行先階ボタン登録

回路とかごのドア及び乗場ドアの開閉を確認する

安全回路とを別回路とすることは，甲第６号証な

いし第９号証により示されるように周知の技術

（以下「周知技術２」という。）である。 

 そうすると，刊行物１に記載された発明におい

て，周知課題に対応するために，刊行物２に記載

された発明を適用するに当たり，その具体化の手

段として周知技術２を採用することは当業者が容

易になし得たことである。 

裁判所の判断 

（２）周知の課題について 

 特開昭６１－１６６４８９号公報（甲４）の記載（１頁左下欄最下行ないし右下欄６行）及び特開

昭６１－２２１０７９号公報（甲５）の記載（１頁右下欄４行ないし１１行）に照らすと，エレベー

タにおいて，安全運行のために，かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じていなければかごを昇降

させることができないようにする安全装置を設けることは，建築基準法施行令にも定められた，本願

出願前の周知の技術課題であったと認められる。 

 そうすると，刊行物１に記載された発明においても，安全運行のために，かご及び昇降路の全ての

出入口の戸が閉じていなければかごを昇降させることができないようにする安全装置を設けること

が課題として内在していたものと認められる。 

（３）周知技術について 

 発明の名称を「エレベーター制御装置」とする発明に関する特開昭５５－３１７６９号公報（甲６）

の記載（２頁右下欄下から２行ないし３頁左上欄１１行，３頁右上欄１行ないし同欄４行，３頁左下

欄３行ないし同欄１０行，４頁左上欄２行ないし同欄１４行及び４頁右上欄下から２行ないし左下欄

４行並びに第１図），発明の名称を「エレベータ制御装置」とする発明に関する特開平２－１３２０

８８号公報（甲７）の記載（２頁左上欄９行ないし同欄１４行，２頁右下欄４行ないし同欄１８行及

び３頁右上欄下から２行ないし左下欄８行並びに第１図），発明の名称を「エレベータ運転装置」と
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する発明に関する特開平６－１５５４号公報（甲８）の記載（【０００９】ないし【００１３】並び

に図１及び２），及び，考案の名称を「エレベータ運転装置」とする考案に関する実願平１－２１１

１号（実開平２－９４８７７号）のマイクロフィルム（乙５）の記載（明細書４頁８行ないし５頁５

行及び第１図）に照らすと，エレベータにおいて，行先階ボタン登録回路とかごのドア及び乗場ドア

の開閉を確認する安全回路とを別回路とすることは，本願出願前の周知の技術（周知技術２）であっ

たと認められる。 

（４）容易想到性の判断について 

 前記（１）ないし（３）において認定したところに照らすと，刊行物１に記載された発明において，

前記（２）認定の課題を解決するために，刊行物２に記載された発明を適用し，そのための具体的手

段として周知技術２を用いて，相違点２に係る本件発明の発明特定事項とすることは，本願出願当時

の当業者において容易に想到することができたものと認められる。 
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(43-1)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.1.1(注1)及び3.1.2(1) 

裁判例 

分類 

43-1:主引用発明に副引用発明を適用する際に設計変更等が考慮されるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「窒化ガリウム系発光素子」（無効審判） 

知財高判平成26年11月26日（平成26年（行ケ）第10079号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-202726号（特開2002-100830号公報） 

分類 H01S 5/028 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、高出力動作時における端面破壊を抑制して寿命を向

上させ、かつ、スロープ効率の高い、高信頼性の窒化ガリウム系発

光素子である。光出射側鏡面には、窒化ガリウムより低い屈折率を

有する１層以上の低反射膜が、光出射側鏡面から屈折率が順に低く

なるように積層され、光出射側鏡面の直上の第１の低反射膜が、Ｚ

ｒＯ２，ＭｇＯ，Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ，及びＭｇＦ２

から選ばれたいずれか１種の材料から形成されている。さらに、光

反射側鏡面には、ＺｒＯ２，ＭｇＯ，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１種か

らなる保護膜が形成され、かつ、保護膜の上に低屈折率層と高屈折率層とを交互に積層してなる高反

射膜が形成されている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲1（引用発明１）：特開2000-49410号公報（審決の認定） 

 「窒化物半導体レーザダイオードと，窒化物半導体レーザダイオードのレーザ端面に設けられた保

護層とを有し， 

 保護層は， 

 窒化物半導体レーザダイオードが発振する光に対して透明であるＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙ

ＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなり， 

【図３】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/664/084664_hanrei.pdf
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 窒化物半導体レーザダイオードは， 

 ＩｎｕＧａ１－ｕＮ／ＩｎｖＧａ１－ｖＮ（０≦ｕ，ｖ≦１）からなる多重量子井戸活性層を有し， 

 保護層に接して，窒化物半導体レーザダイオードが発振する光を反射する反射層を更に有し， 

 反射層は，屈折率が互いに異なる第１および第２層が交互に積層された積層構造を有し， 

 第１層および第２層は，それぞれ．ＳｉＯ２およびＴｉＯ２，または窒化物半導体レーザダイオー

ドが発振する光に対して透明であり，且つ屈折率が互いに異なる２種類のＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘ

ＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる，窒化物半導体レーザ装

置であって， 

 窒化物半導体レーザダイオードが， 

 アンドープのＩｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ／Ｉｎ０．１５Ｇａ０．８５Ｎからなる多重量子井戸活

性層を有し， 

 多重量子井戸活性層の前面及び後面に保護層が形成され， 

 後面に設けられた保護層の上に，ＳｉＯ２層及びＴｉＯ２層が交互に５対積層された反射層が形成

された，窒化物半導体レーザ装置。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲2（引用発明２）：特開平3-142892号公報(審決の認定) 

 「一対の対向する共振器端面のうち少なくとも一方の共振器端面が，該共振器端面上に形成された

放熱用誘電体膜と，該放熱用誘電体膜上に形成されたパッシベーション膜とを備えており， 

 該放熱用誘電体膜は，該パッシベーション膜の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有し， 

 該パッシベーション膜は，該放熱用誘電体膜よりも高い耐水性を有した半導体レーザ素子（請求項

１を参照）であって， 

 放熱用誘電体膜がＡｌＮ膜である（請求項２を参照）， 

 半導体レーザ素子。」 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明１） 

【請求項１】ストライプ状の発光層の両端面に，光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有

する窒化ガリウム系発光素子において， 

 光出射側鏡面には，窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が，該光出射側鏡面から屈折率

が順に低くなるように２層以上積層され，該光出射側鏡面に接した第１の低反射膜が，ＺｒＯ２，Ｍ

ｇＯ，Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１種から成り， 

 光反射側鏡面には，ＺｒＯ２，ＭｇＯ，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１

種からなる単一層の保護膜が接して形成され，かつ，該保護膜に接して，低屈折率層と高屈折率層と

を低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜が形成されて

なる窒化ガリウム系発光素子。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年11月 2日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 3月30日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800038号） 
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平成24年11月14日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（第1次審決） 

平成25年 9月19日 ： 第1次審決を取り消す旨の判決（平成24年（行ケ）第10435号：第1次判決） 

平成26年 2月20日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（第2次審決） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「ＡｌＮ保護層は熱伝導性は良いものの，大気雰囲気中の水分と反応して分解，変質することを防ぐ

ためのパッシベーション膜を必要とするところ，上記一般式で表される保護層の材料はＡｌＮに限ら

れないから，引用発明において，パッシベーション膜という付加的な構成要素を必要とするＡｌＮを

選択する動機は見当たらない。…引用発明において，光出射側鏡面に接する膜の材料としてＡｌＮを

選択したとして，該膜の上にパッシベーション膜を備えるものとすることを想定しても，光出射側鏡

面に接する膜（ＡｌＮ層）に，該膜より屈折率の低い膜を積層することを，必ずしも導けない。 

 したがって，引用発明において，相違点２に係る本件発明１の構成を採用することは，当業者が容

易に想到し得たとはいえない。」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

審決は，甲２のＡｌＮ保護層は，熱伝導性が良

いことを理由に選択されているのに対し，引用発

明においては，保護層の材料は，従来の保護層に

比べ，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数

及び熱膨張係数が整合するという観点から選択

されており，このような観点からは引用発明にお

いてＡｌＮ保護層が選択されるとは直ちにいえ

ないと判断した。 

 しかし，ＡｌＮは，引用発明においては，従来

技術と比較して熱膨張係数や格子整合性に優れ

ていることから選ばれている一方，甲２では，熱

伝導性の良さにより選ばれているからといって，

引用発明に甲２の技術を組み合わせることが阻

害されるものではない。引用発明（甲１）には，

保護層の材料として熱伝導性が良好な材料は適

当でないとの記載があるわけでもない。熱膨張係

数や格子整合性に優れていることと，熱伝導性が

良好なことは，保護層の材料として両立する性質

である。 

 したがって，引用発明の保護層の材料としてＡ

ｌＮを選択し，甲２の技術と組み合わせることに

被告の主張 

甲１には，一般式の保護層にかかる発明しか記

載されていないのであるから，そのような一般式

の保護層に代えて（あるいは，当該一般式の中か

ら），ＡｌＮという特定組成の保護層を採用するこ

とが容易想到といい得るためには，それを導くた

めの積極的な理由・動機が必要不可欠である。こ

のことは，上記一般式が「ＡｌＮを含むＡｌ１－

ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ

≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」であり，この

中にはまさに無限の組合せが含まれることからも

明らかである。 

 しかるところ，…このような理由・動機は，甲

１にも，他の引用例にも，全く記載も示唆もされ

ていないのであるから，相違点２及び３は容易想

到とはいえない。… 
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何ら障害はない。 

裁判所の判断 

…甲１の一般式の中から，ＡｌＮを選択することを想到した上で，ＡｌＮを保護膜として使用した

場合に，大気雰囲気中の水分と反応することにより，分解し，変質するとの課題があることに着目し，

更にそれを解決するための構成としてＡｌ２Ｏ３により構成されるパッシベーション膜を採用する

というのは，引用発明から容易に想到し得たものを基準にして，更に甲２記載の技術を適用すること

が容易であるという，いわゆる「容易の容易」の場合に相当する。そうすると，引用発明に基づいて，

相違点２及び３に係る構成に想到することは，格別な努力が必要であり，当業者にとって容易である

とはいえない（加えて，ＡｌＮを保護膜として使用する場合に上記の課題があることは，甲１の記載

からは明らかでないところ，仮に，そのような課題が自明の課題であると解した場合には，そのよう

な課題があるにもかかわらず甲１の一般式からあえてＡｌＮを選択すること自体が，容易でないこと

に帰着する。）。 

ウ なお，原告の審判段階における主張には，甲１に甲２発明を組み合わせることにより，甲２の

ＡｌＮを保護膜として選択することが容易である旨主張したと窺われる記載（審決５頁中段）がある

ことから，引用発明に甲２を組み合わせてＡｌＮを選択し，これと同時にパッシベーション膜として

甲２の実施例であるＡｌ２Ｏ３を選択することにより，相違点２及び３に係る構成に至るとの点につ

いても検討する。 

（ア）甲１は，窒化物半導体レーザ装置に関し，レーザダイオードの両端面における劣化を防ぎ，

従来のよりも寿命が長い高信頼性を有する窒化物半導体レーザ装置を提供することを技術課題とす

るものである。一方，甲２発明は，半導体レーザ素子に関するものではあるが，前提となっている半

導体材料の材質は，ＡｌＧａＡｓ系，ＩｎＧａＡｌＰ系，ＩｎＧａＡｓＰ系（５頁左上欄１７～２０

行）である。 

そして，甲１には，保護層を「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，

ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」とすることによって，保護層と窒化物半導体レー

ザダイオードが格子整合し，両者の熱膨張係数も整合するとの課題解決原理が記載されているとこ

ろ，この一般式では，いかなる数字を代入しても，必ず「Ｎ」が組成に含まれることになり，「窒化

物半導体レーザ装置」における活性層に常に「Ｎ」が含まれていることに照らすと，窒化物系の結晶

についての格子整合が考慮に入れられたものと推測できる。そうすると，窒化物系レーザ装置に関す

る引用発明に，甲２における「Ｎ」を活性層に含まない半導体素子の端面に用いられる保護層を採用

することが，容易に想到されるとはいい難い。 

したがって，甲１における保護層として，直ちに甲２の保護膜を適用するとの動機付けがあるとは

認められない。 

 

（参考） 

 知財高判平成22年5月12日（平成21年（行ケ）第10256号。判例時報2095号108頁、判例タイムズ1359
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号220頁）も参照。 
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(45)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「オートチェンジャ」（査定不服審判） 

知財高判平成17年4月28日（平成17年（行ケ）第10059号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-114557号（特開平6-20363号公報） 

分類 G11B 15/68 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、岡本岳裁判官、上田卓哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、コンパクト化が可能であり、オートチェンジ

ャ内において記録媒体製品を移動させるための複雑な機械的

アセンブリを必要とせず、保管された記録媒体製品に対する

アクセスの容易なオートチェンジャが得られるものであり、

ＤＡＴカートリッジ５２用のオートチェンジャ１０が、５－

１／４インチの形状係数のハウジング１２を有し、このハウ

ジング内にはテープ駆動機構５０と、６個のＤＡＴカートリッジを保持するマガジン８４と、ＤＡＴ

カートリッジを保管領域１５とテープ駆動機構５０との間で転送するための転送機構１３が収容され

ている。ハウジング１２の上部パネルの下側にはターンテーブル１００が設けられており、マガジン

８４を約１８０°回転して、マガジン８４内の全てのＤＡＴカートリッジ５２に一方向からアクセス

可能なようになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】 

【図７】 【図８】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/009595_hanrei.pdf
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（２）技術水準 

（ⅰ）引用刊行物（甲１４）：特開平2-9058号公報 

 複数の収納部５ａ、５ｂが回転駆動手段６によって水平面内で回動

されるようにして、そのうちの１個が選択されて搬送手段４に対向さ

れるようにした。そのため、収納部５ａ、５ｂの数を増加させたにも

かかわらず設置スペースが大幅に増大することはない。 

（ⅱ）周知技術（周知文献甲１５、甲１６、甲１７）（審決の認定） 

「…複数の記録媒体製品を担持し、担持した前記複数の記録媒体製品

と共に前記保管領域に収納されるように構成…る…マガジンをオートチェンジャに対して挿入及び取

り出しが可能にすることによってオートチェンジャをコンパクトにし、操作を簡単にする…」 

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】複数の記録媒体製品（52）を保管し，これらの記録媒体製品（52）の読み取り及び／又

は書き込みを行う機構（50）との間で前記複数の記録媒体製品（52）を転送するための装置（10）で

あって，前記複数の記録媒体製品に共通する回転軸（Ａ，Ｂ）の周りに前記記録媒体製品（52）が同

時に複数個隔置されるように，かつ前記回転軸（Ａ，Ｂ）に沿って前記記録媒体製品（52）が同時に

複数個隔置されるように前記複数の記録媒体製品（52）を保管するための保管領域（15）と，前記機

構（50）が前記保管領域（15）に隣接して固定配置され，前記回転軸（Ａ，Ｂ）が前記機構（50）を

通過するようになっていることと，前記複数の記録媒体製品（52）を担持し，担持した前記複数の記

録媒体製品（52）と共に前記保管領域（15）に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され，少

なくとも２つの側からアクセス可能なマガジン（70，84）と， 前記回転軸（Ａ，Ｂ）を横切る１つ

の方向のみから，前記マガジン（70，84）の前記少なくとも２つの側を介して，前記保管領域（15）

に保管されている前記複数の記録媒体製品（52）の何れにもアクセスできるように，前記マガジン（70，

84）を回転させ，それによって前記回転軸（Ａ，Ｂ）の周りで前記複数の記録媒体製品（52）を一体

として回転させるための手段と，及び前記１つの方向から前記記録媒体製品（52）を収集し，前記保

管領域（15）と前記機構（50）との間で前記記録媒体製品（52）を転送するように動作可能な転送手

段（13）とからなる装置（10）。 

 

（４）手続の経緯 

平成5年5月17日 ： 特許出願（優先権主張日：平成4年5月15日・英国） 

平成13年8月21日 ： 拒絶査定 

平成13年12月3日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-21500号） 

平成13年12月27日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年9月25日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明は，その出願前に頒布された…引用刊行物…に記載の技術に，本件出願時既に周知と

なっていた技術を勘案することによって，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，

特許法29条２項により特許を受けることができない… 

 …審決は，本願発明と引用刊行物に記載された発明（以下「引用発明」…）…相違点について，

次のとおり認定している。 

（相違点） 

 「 本願発明では，カセットを交換するために，「マガジンが，担持した複数の記録媒体製品と共

に保管領域に対する挿入及び取り出しが可能なように構成され」ているのに対し，引用発明では，

マガジンは担持した記録媒体製品と共に保管領域に収納されることが規定されているが，実施例で

は，マガジンは保管領域において，回転可能であるが取り外しは不可能に固定配置され，転送手段

とは反対側の開閉蓋11を開くことによりマガジンに対して外部からカセットの投入や交換が行える

ようになっている」点 

 …本願発明，引用発明，周知慣用技術のいずれもが，記録媒体のオートチェンジャという共通の

技術分野のものであることから，これらの周知慣用技術を引用発明に適用して，引用発明の固定配

置されたマガジンを保管領域に対して挿入及び取り出し可能なものと置換する程度のことは当業者

において容易に想到可能と認められるので，この相違は格別のものとは認められない。 

判決 

原告の主張 

 前出甲15に記載された挿入及び取り出し可能

なマガジンは，それ自体に回転台を有し，また，

前出甲16及び17に記載されたマガジンは，いずれ

もそれら自体にターンテーブルを有しており，マ

ガジンそのものが，すなわち，マガジンが全体と

して回転するものではない。これに対し，本願発

明のマガジンは，マガジンそのものが，すなわち

マガジンが全体として回転させられるように構

成されているから，両者のマガジンの構成は明確

に異なる。本件各周知文献の構成においては，マ

ガジンのケース部に加えて，可動式のターンテー

ブルの挿入／取り出し動作がなされるために，そ

の動作に応答して，そのような可動部分を確実に

装置に係合／解除するための特別な機構が必要

になる。一方，マガジン自体に可動部分を有しな

い本願発明によれば，そのような機構が不要であ

る。また，本願発明では，マガジンの構成をより

被告の主張 

 審決が本件各周知文献を挙げて認定した周知

技術は，複数の記録媒体製品を担持するマガジ

ンをオートチェンジャに対して挿入及び取り出

し可能とすることによって，複数記録媒体を担

持したマガジン単位で交換するという技術的思

想のことを指しているのであり，マガジン自体

が回転するか否かという点までも周知技術の認

定に含めているわけではない。マガジン全体と

して回転させられるように構成されていること

については，審決はこれを本願発明と引用発明

との一致点で認定しており，原告もこの点につ

いては争っていないところである。 

 また，マガジン自体にターンテーブルのよう

な可動体を有しないことについては，これらは，

本件各周知文献に記載された個別具体的構成要

素に過ぎず，審決においては該要素を含めて周

知慣用技術と認定しているものではない。そし
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簡単にすることもできる。さらに，挿入／取り出

しされるターンテーブルのような可動体との係

合／解除機構を装置本体側に必要としない分，本

願発明は，装置本体の動作の安定性，確実性の点

で優れている。 

て，原告は本願発明のものは装置本体に可動体

との係合・解除機能を必要としないことにより

安全性・確実性の点で優れているとしているが，

「マガジンが，担持した複数の記録媒体製品

（52）と共に保管領域に対する挿入及び取り出

しが可能なように構成され」という構成部分か

らは当該普遍的作用効果の把握はできない。 

裁判所の判断 

 また，マガジンが全体として回転させられるように構成することの効果として原告が主張する、

「マガジンの構成をより簡単にすることもでき、挿入／取り出しされるターンテーブルのような可

動体との係合／解除機構を装置本体側に必要としない分、装置本体の動作の安定性、確実性の点で

優れている」点は、その構成から普通に想定されることに過ぎず、格別なものとはいえない。そし

て、本願発明では、マガジンにはターンテーブル等の可動部分がないため、装置本体にマガジンの

「可動体」との係合・解除機能が必要ないというのは確かに原告主張のとおりであるが、その反面，

装置本体の側には、マガジンを回転させて転送手段（１３）が記録媒体を収集できるようにするた

めのターンテーブル（１００）が必要とされ、また、マガジンをターンテーブル上の所定の位置ま

で移動させるための機構が複雑なものとなっている（本件出願時の明細書〔甲２〕の段落【００３

５】参照）。そうすると、本願発明においてはマガジンの構成が簡単になった反面、装置本体の構成

が複雑になっているのであり、装置本体の動作の安定性・確実性の面で優れているとは必ずしもい

えないことになる。 
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(45)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「流量コントロールバルブ」（訂正審判） 

知財高判平成17年5月31日（平成17年（行ケ）第10294号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-370486号（特開2000-193106号公報） 

分類 F16K 31/126 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、田中昌利裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、流出側の負荷の増大に伴って発生するバルブの

劣化、損傷あるいは塵の発生等の不具合を一挙に解消する。流

量コントロールバルブ１０は、チャンバ２０を有するボディ本

体１１と、弁座を開閉する弁部４１と、流入部側の第一ダイヤ

フラム部５０と、流出部側の第二ダイヤフラム部６０とからな

る。各ダイヤフラム部は、チャンバ２０内に取り付けられてい

て、該チャンバを第一加圧室２１、弁室２５、及び第二加圧室

３０に区分している。加圧手段Ｍ１及びＭ２によって各ダイヤ

フラム部５０・６０を弁室方向に常時一定圧力を加えるように

構成されている。第一ダイヤフラム部５０に弁部４１を有する第一部材５１を一体に設けるとともに、

第二ダイヤフラム部６０には第一部材５１と分離自在に遊嵌結合された第二部材６１を一体に設けた。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ） 引用例１（引用発明１）：特開平6-295209号公報 

「一側に被制御流体の流入口８７を有し流量制御部８２に

対向する弁室内壁面を介して他側に被制御流体の流出口８８

が形成されたチャンバを有するバルブ本体７８と，前記弁室

内壁面に接近離間する流量制御部８２と前記流入口８７側に

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/556/009556_hanrei.pdf
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配された第二ダイヤフラム７６と前記流出口６０側に配された第一ダイヤフラム７４とを有する弁体

７１とからなり， 

前記各ダイヤフラムは，それらの外周部が前記バルブ本体７８に固定

されて前記チャンバ内に取り付けられていて，該チャンバを第二ダイヤ

フラム７６外側の加圧室８０，前記第二ダイヤフラム７６及び第一ダイ

ヤフラム７４に囲まれ前記流入口８７及び流量制御部８２に対向する弁

室内壁面並びに流出口８８を有する弁室８１，及び第一ダイヤフラム７

４外側の加圧室７９に区分しており，前記加圧室８０及び加圧室７９に

設けられた第一の加圧気体及び第二の加圧気体によって前記第二ダイヤ

フラム７６及び第一ダイヤフラム７４を常時弁室８１方向に一定圧力を

加えるようにしてなる流量コントロールバルブ７０において， 

 前記弁体７１の第二ダイヤフラム７６に流量制御部８２を有するロッド部７２の下側の半体を一

体に設けるとともに，前記第一ダイヤフラム７４には前記ロッド部７２の下側の半体と螺合により結

合されたロッド部７２の上側の半体を一体に設けた流量コントロールバルブ。」（判決より抜粋） 

（ⅱ） 引用例２（引用発明２）：特開平7-19370号公報 

「一側に被制御流体の流入部である一次通路６を有し弁座３を介

して他側に被制御流体の流出部である二次通路８が形成された弁本

体１と，弁座３を開閉する弁体１０を固着して弁座孔４を貫通し上

方へ延びる弁体ステム１１と，ダイヤフラムステム２１が固着され

二次通路８に配されたダイヤフラム１９と，弁体ステム１１の上方

に結合されダイヤフラムステム２１が嵌入するピストン１３とを有

する流体制御弁であって，弁体ステム１１とダイヤフラムステム２

１の分離によって、弁体１０と弁座３との間に過大な力が加わらな

いようにした流体制御弁。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載） 

【請求項１】一側に被制御流体の流入部（１２）を有し弁座（１６）を介して他側に被制御流体の流

出部（１５）が形成されたチャンバ（２０）を有するボディ本体（１１）と，…流量コントロールバ

ルブ（１０）において，前記弁機構体（４０）の第一ダイヤフラム部（５０）に弁部（４１）を有す

る第一部材（５１）を一体に設けるとともに，前記第二ダイヤフラム部（６０）には前記第一部材と

分離自在に遊嵌結合された第二部材（６１）を一体に設け，前記第一部材と第二部材の分離によって

前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得るようにしたことを特徴とする流量コントロール

バルブ。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年9月2日 ： 訂正審判の請求（訂正2003-39185号）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年2月9日 ： 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 194 - 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (4) 本件訂正発明と引用発明１の対比 

 (ｲ) 相違点２ 

 「訂正発明では，第二ダイヤフラム部と一体の第二部材が，弁部を有する第一部材と分離自在に遊

嵌結合され，第一部材と第二部材の分離によって前記弁部と弁座との間の微細な塵の発生を防止し得

るようにされているのに対し，引用発明１では，第一ダイヤフラム７４と一体のロッド部７２の上側

の半体が，流量制御部８２を有する下側の半体と分離自在に遊嵌結合されたものでなく，それゆえ，

弁部（流量制御部８２）と弁座（流量制御部８２に対向する弁室内壁面）との間の微細な塵の発生を

防止し得るようにされたものではない点。」 

 イ 相違点２について 

 「流量コントロールバルブ等の制御弁を，半導体製造装置のようなクリーンな環境…このような環

境で使用される弁が，弁体と弁座との間に過大な力が加わることによって，この部分にパーティクル

が発生しやすいことも当業者において周知である…。 

 してみれば，制御弁を半導体製造装置のようなクリーンな環境に適用する場合，弁体と弁座との間

に加わる過大な力を避けて該部分に微細な塵（パーティクル）が発生しないようにすることは，当業

者における周知の技術課題というべきところ，引用例２には，引用例１に記載された流量コントロー

ルバルブと同様，二次側に設けられたダイヤフラムによって弁体が弁座に接触して弁口を開閉し得る

制御弁において，弁体と弁座との間に過大な力が加わらないようにするために，該ダイヤフラムと一

体のダイヤフラムステムを，弁体を有する弁体ステムと分離自在に遊嵌結合しておく発明が記載され

ている。そして，…第一ダイヤフラム７４と一体のロッド部７２の上側の半体（第二ダイヤフラムと

一体の第二部材）を，流量制御部８２を有する下側の半体（弁部を有する第一部材）と分離自在に遊

嵌結合して，該部分に過大な力が加わらないようにすることは，引用発明１に引用発明２を適用する

ことにより，当業者が容易に行うことができたものである。」 

 ウ 作用効果について 

 「訂正発明が奏する作用効果は，上記引用例１，２の発明に示唆された事項から予測し得る程度以

上のものでないから，訂正発明は，上記引用発明１に上記引用発明２を適用することにより，当業者

が容易に発明をすることができたものである。」 

判決 

原告の主張 

 ２…（予期し得ない顕著な効果の看過） 

 仮に，引用発明１と引用発明２の組合せが容易

であるとしても，訂正発明には，予期し得ない顕

著な効果の発現がある。 

 訂正発明は，①…，②…，③…，との各効果を

同時的かつ相乗的に奏するものである。これによ

り，訂正発明は，…試験報告書及びその拡大写真

被告の主張 

 ２…（予期し得ない顕著な効果の看過）… 

 原告は，訂正発明の奏する顕著な効果は，引用

例１及び２に示された技術事項から予測し得ない

ものであると主張する。 

 しかしながら，前記のとおり，引用発明２の流

体制御弁を半導体製造装置のような清浄な環境に

適用する場合には，弁体と弁座との間に過大な力
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に示されているとおり，…画期的で格別かつ顕著

な効果を有するのであり，…絶大な評価を得てい

る。これに対し，引用発明１は，弁体と弁座との

間の微細な塵の発生を防止することができず，引

用発明２は，案内棒の摺動部や閉弁ばねから生ず

る塵が流体に混入することを容認するものであ

って，訂正発明とはその技術思想が全く異なる。

…訂正発明の奏する効果は，引用例１，２に示唆

された事項から予測し得るものではない。 

が加わらないことによって，弁体と弁座との間の

塵の発生を防止できることは明白であるから，引

用発明１に引用発明２を適用すれば，弁室全体と

して塵が発生しないという効果を奏することは当

業者が容易に予測し得るところである。 

 …「訂正発明が奏する効果は，上記引用例１，

２の発明に示唆された事項から予測し得る程度以

上のものでない」とした審決の認定に誤りはない。 

裁判所の判断 

 ２…（予期し得ない顕著な効果の看過）について 

 原告は，訂正発明は，①弁室を流通する流体が加圧手段と接触せず，接触から生じる発塵を回避で

きる，②弁室内には隔壁部がなく，弁軸が摺動することから生じる発塵を回避できる，③弁部と弁座

との間の微細な塵の発生を防止できる，との各効果を同時的かつ相乗的に奏するものであり，その効

果は予期し得ない格別かつ顕著なものであると主張する。 

 しかしながら，上記①②の効果は引用発明１が備えている構成から生じるものであり，上記③の効

果は引用発明１に引用発明２を適用することにより生じ得るものであるから，引用発明１に引用発明

２を適用した場合に弁室全体として塵が発生しないという効果を奏することは当業者が容易に予測

し得るというべきであり，原告の提出した証拠…を考慮しても、その効果は予期し得ない格別かつ顕

著なものとは認められない。したがって，「訂正発明が奏する効果は，上記引用例１，２の発明に示

唆された事項から予測し得る程度以上のものでない」との審決の判断に誤りはない。 
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(45)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「交通機関積載物重量自己表示機」（査定不服審判） 

知財高判平成19年1月30日（平成18年（行ケ）第10222号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-320651号（特開平10-129338号公報） 

分類 B60P 5/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、髙野輝久裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、積載物の重量超過により起きる交通事故や道路の痛みを防ぐために、交通機関に積載

されている荷物の重量を計測して各種の報知方式により外部の第三者へ報知することにより、運転者

に対して心理的に違法過積載を思いとどませたり、警察の取り締まりを容易にしたりして、違法過積

載を少なくするものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例：実開平7-5918号のCD-ROM（審決の認定） 

 「…引用例には，「トラック等の車輌に積載されている荷物の重量を計測し，その計測結果を外部の

第三者に表示するために，車輌後部の荷台側面等の車輌適所に表示器を設ける方式等」の発明（引用

発明）が開示されている…」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（審決の認定） 

 「画像などを投影する表示方式は従前周知の技術」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）(請求項2のみ記載)（本願補正発明） 

【請求項２】交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外部の第三者に自己表示，外部の第三

者には 交通機関の外壁等に投影する方式等， 

 又は 窓ガラス内より表示，窓ガラス内より投影する方式等， 

 又は 天井の上部に表示機を搭載する方式， 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/061/034061_hanrei.pdf
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 又は プライバシーの問題があるのなら警察官等や関係者だけに 積載重量の内容を取り出す事が

出来る方式，有線 無線 音波 磁気 光等の通信， 

 又は 警察官等や関係者だけに分かる表示方式。 

（本願補正発明に択一的に含まれる発明のうち，「交通機関に積載されている荷物の重量を計測し 外

部の第三者に自己表示，外部の第三者には 交通機関の外壁等に投影する方式等」の発明を，審決と

同様に，以下「本願補正発明１」という） 

 

（４）手続の経緯 

平成15年6月24日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14495号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年3月22日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願補正発明１と引用発明の…相違点は以下のとおりである。 

＜相違点＞ 

 交通機関の外壁等に「表示する方式等」が，本願補正発明１は「投影する方式等」であるのに対し

て，引用発明は「表示器を設ける方式等」である点。 

（２）そこで，上記相違点について検討すると，画像などを投影する表示方式は従前周知の技術であ

り，…アナログ式の表示器のような表示器を用いる方式とするか，上記周知の画像などを投影して表

示する方式とするかは，当業者の必要に応じて適宜選択し得た事項にすぎない。 

 また、本願補正発明１が奏する作用効果も，上記引用発明及び上記周知の技術から予測される程度

以上のものでもない。 

判決 

原告の主張 

 …特許庁の「平成６年改正特許法等における審

査及び審判の運用」（…以下「審査及び審判の運

用」という）… 

 …「審査及び審判の運用」は，「請求項に係る

発明が，有利な効果であって引用発明が有するも

のとは異質の効果を有する場合，あるいは同質の

有利な効果であるが際だって優れた効果を有し，

これらが技術水準から当業者が予測することが

できたものではない場合には，この事実により進

歩性の存在が推認される。」（６６頁１６～２０

行）とするところ，投影の倍率を変更するだけで，

容易に表示サイズを大きくし得ることは，投影に

被告の主張 

 …本願補正明細書…には，投影による表示方式

が，他の表示方式と比較して顕著な作用効果を奏

することを窺わせるような記載は全くない。した

がって，…原告の主張は，そもそも，明細書に根

拠を有さないものであって，失当である。 
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よる表示方式に特有なものであって，引用発明が

有する効果とは異質の効果であるから，当業者の

予測可能性は問題とはならない。 

裁判所の判断 

 …「審査及び審判の運用」の上記記載中の「引用発明」の語が，いわゆる主引用例に係る発明に限

られるものではなく，副引用例に係る発明も含めて「引用発明」と称していることは，上記記載の直

前にある「複数の引用発明の組み合わせにより，一見，当業者が容易に想到できたとされる場合であ

っても，」との記載における「引用発明」の語の用い方に照らして明らかであり，そうであれば，副

引用例に係る発明と同様の機能を営む周知技術も，この記載に係る「引用発明」に含まれるというべ

きである。そして，車両における外部の第三者に対する画像の表示方式としての投影による表示方式

が，本件特許出願当時において，周知技術であったと認められること，及び，本件において，上記周

知技術が副引用例に係る発明と同様の機能を営んでいること…から，たとえ，投影の倍率を変更する

だけで，容易に表示サイズを大きくし得ることが，投影による表示方式に特有なものであったとして

も，それが，「審査及び審判の運用」の上記記載における「引用発明」と異質の効果であるというこ

とはできない。のみならず，たとえ，「請求項に係る発明」が引用発明の効果とは異質な効果を奏す

る場合であっても，その異質の効果が，技術水準から当業者が予測することができるものである場合

には，当該異質の効果を奏するからといって，進歩性の存在が推認されるものではない。 
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(45)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「転がり軸受装置」（無効審判） 

知財高判平成24年1月30日（平成23年（行ケ）第10158号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-270208号（特開2004-108449号公報） 

分類 F16C 19/18 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明の転がり軸受装置１００では、内輪部材のフラ

ンジ１５と外輪部材のフランジ１４との間にできる自由空

間１１を有効利用して軸方向一方側の転動体群のピッチ円

直径Ｄ１を、軸方向他方側のピッチ円直径Ｄ２に比べて大き

く設定している。そのため、各列の転動体群同士の軸受負

荷中心間距離を増大させることができる。その結果、装置

の大型化を避けつつ、転がり軸受装置の高剛性化および長

寿命化を図ることができる。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ）甲第１号証（甲第１号証発明）：特開昭57-6125号公報 

 「軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジ（４）を有し，軸

方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝（１６）（１５）を有する一体

形内輪（２）と， 

 内周面に上記内輪（２）の二列の軌道溝（１６）（１５）と径方向でそ

れぞれ対向する軸方向二列の軌道溝（１４）（１３）を有し，軌道溝（１

４）より軸方向他方側における外周面に車両インナ側のフランジ（３）

を有する外輪（１）と， 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/952/081952_hanrei.pdf
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 外輪（１）の軌道溝（１４）（１３）と内輪（２）の軌道溝（１６）（１５）との間に介装された複

数のボール（６）（５）からなる二列のボール（６）（５）列とを含み， 

 負荷容量をさらに大きくするため外輪（１）の軌道溝（１４）と内輪（２）の軌道溝（１６）との

間に形成されるフランジ（４）寄りの軌道（Ⅰ）の直径を大きくして内輪のフランジ寄りの列のボー

ル（６）の個数をさらに多く組み込めるようにした，フランジ付ユニット軸受。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）転がり軸受装置の技術水準（周知事項） 

①転がり軸受装置の形式について 

 「…本件発明１の出願時において，甲第１号証発明のように内輪を一体に形成した内輪一体型のハ

ブユニットと，本件発明１のように車両インナ側の内輪を嵌合装着するとともに車両アウタ側の内輪

をハブシャフトと一体化した分離内輪付のハブユニットは，車種に応じた要求仕様や企業の設計思想

などに基づいて適宜選択して用いられていたものと解される。」（判決より抜粋） 

②転がり軸受装置の課題について 

 「…転がり軸受装置において，寿命，負荷容量又は剛性（転がり軸受装置の剛性とは，特に注釈が

ない限り『モーメント剛性』を意味する。以下，同じ。）を課題として捉えることは，周知事項であり，

転がり軸受装置の設計にあたって，寿命又は負荷容量に重点を置くか，剛性に重点を置くか，又は，

両者の適切なバランスをとるか，ということは，車種に応じた要求仕様や企業の設計思想などに基づ

いて検討されていたものと解される。」（判決より抜粋） 

③転がり軸受装置のモーメント剛性に影響を与える要素について 

 「…転がり軸受装置のモーメント剛性は，軸受負荷中心間距離を大きくすることによって向上させ

ることができ，その距離は，転動体のピッチ円直径，転動体の球心距離，転動体と軌道面の接触角…

から，幾何学的・力学的に計算できるものと解される。 

 …転がり軸受装置は，転動体の直径を大きくした場合も，転動体数を増やした場合も，程度の差は

あるが負荷容量及びモーメント剛性はいずれも大きくなる。ただし，設計上ピッチ円直径を変更でき

ないなど，ピッチ円直径が固定されている条件の下では，固定されたピッチ円の円周長に収容する転

動体の直径と転動体数がトレードオフの関係にあることから，その負荷容量と剛性に逆の相関がある

ものと解される。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】軸方向一方側の外周面に車両アウタ側のフランジを有するハブ軸と，前記ハブ軸の軸方

向他方側の外周面に一体回転可能に嵌合装着された内輪とからなり，前記ハブ軸の軸方向他方側の外

周面および前記内輪の外周面に軸方向二列の第１，第２内輪軌道面を有する内輪部材と， 

 内周面に前記内輪部材の二列の第１，第２内輪軌道面と径方向でそれぞれ対向する軸方向二列の第

１，第２外輪軌道面を有し，前記第１外輪軌道面より軸方向他方側における外周面に車両インナ側の

フランジを有する外輪部材と， 

 前記外輪部材の第１，第２外輪軌道面と前記内輪部材の第１，第２内輪軌道面との間に介装される

軸方向二列の第１，第２転動体群とを含み， 

 前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間において，車両アウタ側の前記第１転動

体群のピッチ円直径Ｄ１と，車両インナ側の前記第２転動体群のピッチ円直径Ｄ２との関係が，Ｄ１＞



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 201 - 

Ｄ２に設定され，前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有効

利用して車両アウタ側の前記第１転動体群のピッチ円直径Ｄ１を大きく設定し， 

 前記Ｄ１と前記Ｄ２との関係が，Ｄ１≦１．４９×Ｄ２に設定されており， 

 前記第１，第２転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて，さらに軸受負荷中心間距離の増大を

図るように，前記第１転動体群の各転動体の直径が前記第２転動体群の転動体の直径よりも小さく設

定されているとともに，前記第１転動体群の転動体数が前記第２転動体群の転動体の数よりも増大さ

れている転がり軸受装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年9月11日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800198号） 

平成21年12月21日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求 

平成22年8月3日 ： 上記訂正を認容、「特許を無効とする」との第1次審決 

平成22年9月10日 ： 原告による第1次審決に対しての審決取消訴訟の提起 

平成23年11月9日 ： 原告による訂正審判の請求 

平成23年11月26日 ： 第1次審決を取り消す決定 

平成22年12月17日 ： 差戻し後の本件無効審判において、訂正の請求（本件訂正）（上記「特許請求

の範囲」を参照）（訂正審判の請求はみなし取下げ） 

平成23年4月14日 ： 本件訂正を認容、「特許を無効とする」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

【本件発明１と甲第１号証発明の相違点】 

・相違点１ 

本件発明１は，内輪部材が上記ハブ軸と「前記ハブ軸の軸方向他方側の外周面に一体回転可能に嵌

合装着された内輪とからなり」，上記ハブ軸の軸方向他方側「の外周面および前記内輪の外周面」に

軸方向二列の第１，第２内輪軌道面を有するものであるのに対し，甲…１…は，内輪部材がハブ軸と

内輪を一体的に形成したものであることから，「軸方向他方側の外周面に軸方向二列の軌道溝（１６）

（１５）を有する一体形内輪（２）」である点。 

・相違点２ 

本件発明１は，「前記内輪部材のフランジと前記外輪部材のフランジとの間にできる自由空間を有

効利用して車両アウタ側の前記第１転動体群のピッチ円直径Ｄ１を大きく設定し，前記Ｄ１と前記Ｄ２

との関係が，Ｄ１≦…Ｄ２に設定されて」いるものであるのに対し，甲…１…は，負荷容量をさらに大

きくするためにＤ１＞Ｄ２に設定したものであって，当該Ｄ２に対してＤ１がどの程度大きいか明らか

ではない点。 

・相違点３ 

本件発明１は，「前記第１，第２転動体群の転動体の直径が同じ場合に比べて，さらに軸受負荷中

心間距離の増大を図るように，前記第１転動体群の各転動体の直径が前記第２転動体群の転動体の直
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径よりも小さく設定されている」のに対し，甲…１…は，…二列のボール（６）（５）…の直径の大

小関係が明らかではないものの，技術常識及び図面からは同一の大きさであるものと捉えられる点。 

 転がり軸受装置が奏する基本的な機能ないし特性は，上記周知事項…に示した転がり軸受装置の形

式（構造），転動体の直径，ピッチ円直径，転動体の個数，軸負荷中心間距離等を設定した幾何学的・

力学的な検討や試験などによって予測可能なものであるところ，本件発明１は甲第１…号証に記載さ

れた発明及び上記周知事項から当業者が予測できないような効果を奏するものではない。 

判決 

原告の主張 

 ４ 本件発明１は，相違点１ないし３に係る構

成を採用することによって，軸受装置を大型化さ

せることなく，軸受負荷中心間距離の増大による

剛性向上，軌道の転動体の玉数の増加による剛性

向上，車両アウタ側のハブ軸を太くしたことによ

る剛性向上，車両アウタ側のＰＣＤを大きくし，

転動体の玉径を小さくしたことによりフランジ

最下端部周辺の変位量が減少したことによる剛

性向上という作用効果を一挙に奏することがで

きるというもので，かかる作用効果を当業者が容

易に予測し得たものではない。 

 

被告の主張 

 ４ 軸受装置の車両アウタ側の軌道のＰＣＤを

大きくし，転動体の玉径を小さくすることにより，

車両アウタ側のハブ軸の軸径を太くできること

や，車両アウタ側フランジ最下端部の変位量を減

少させることによって，軸受装置の剛性を向上さ

せるという作用効果は，出願当初の明細書には一

切記載されていない。そうすると，原告が主張す

る上記の作用効果は自明なものにすぎず，当業者

において予測困難な格別のものではない。 

 …本件発明１の作用効果は，出願当時の転がり

軸受装置に関する周知技術や基本的技術事項から

当業者が当然に予測できる程度のもの… 

裁判所の判断 

 ４ 本件発明１の作用効果は，軸受負荷中心間距離を増大させることで「装置の大型化を避けつつ，

転がり軸受装置の高剛性化および長寿命化を図る」ことにあるところ（…かかる作用効果は，甲第１

号証発明に…周知技術を適用し，想定される転がり軸受装置の構造をシミュレーション等することに

よって当業者において容易に予測し得る。なお，一方の軌道のＰＣＤを相対的に大きくして挿入され

る転動体の玉数を多くすることにより，剛性の向上をもたらすことや，車両アウタ側のハブ軸が太く

なったことにより軸受装置の剛性が向上することや，フランジ最下端部周辺の変位量が減少したこと

により軸受装置の剛性が向上することといった効果は，甲第１号証発明に…周知技術を適用し，相違

点を解消した場合に想定される転がり軸受装置の構造から当業者が容易に予測できる程度の事柄に

すぎない。そうすると，本件発明１の作用効果は，当業者において予測困難な格別のものではなく，

この旨をいう審決の認定判断に誤りはない。 
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(45)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード 出願後に提出された実験結果の参酌 

 

１．書誌的事項 

事件 「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法」（査定不服審判） 

知財高判平成24年5月28日（平成22年（行ケ）第10203号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2155号89頁、判例タイムズ1406号231頁 

出願番号 特願2000-514993号（特表2001-519148号公報） 

分類 C12N 15/09 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、癌の治療に有用なものであり、腫瘍細胞における異種遺伝子、特に細胞傷害性生成物

をコードする遺伝子の特異的発現に関する。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ）引用例１：特表平9-504955号公報 

 「引用例１の…癌における遺伝子治療のための組換えベクターである欠損組換えアデノウイルスに

含まれる発現シグナル即ちプロモーターとしては，…正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では

活性を示すものが使用されている。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用例３から６ 

 「…引用例３の…記載より明らかなように，そもそもＨ１９遺伝子は，胚の初期段階から胎児期を

通じ多数の異なる胚組織で豊富に発現するものの，出生後にはＨ１９遺伝子の発現は抑制されること，

しかしながら，出生後，Ｈ１９遺伝子は子供や成人の膀胱癌を含む多種の腫瘍で発現することは，本

件優先日前，既に公知であった。 

 この公知事項に基づけば，出生後において，Ｈ１９遺伝子は，正常組織では発現しないものの，膀

胱癌を含む多種の腫瘍では発現していることから，このＨ１９遺伝子の発現を調節している配列即ち

プロモーターは，α－フェトプロテインプロモーターと同様に，成人の癌細胞で優先的に発現させる

よう機能するが，子供や成人の正常細胞（非疾患細胞）では発現しないように抑制されていると，当

業者であれば普通に理解することである。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/082292_hanrei.pdf
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 そして，このＨ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターについては，引用例４の…記載，引

用例５の…記載及び引用例６の…記載より，本件優先日前既に公知であった。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1） 

【請求項１】細胞傷害性の遺伝子産物をコードする異種配列に機能的に連結されたH19調節配列を含む

ポリヌクレオチドを含有する，腫瘍細胞において配列を発現させるためのベクターであって，前記腫

瘍細胞が膀胱癌細胞または膀胱癌である，前記ベクター。 

 

（４）手続の経緯 

平成10年10月4日 ： 特許出願（優先権主張日：平成9年10月3日・米国） 

平成18年1月18日 ： 拒絶査定 

平成18年4月24日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2006-7782号） 

平成22年1月14日 ： 手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年2月9日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本願発明１は，その優先日当時，…引用発明１…に…引用例３ないし６…に記載された事項を組み

合わせることで，当業者が容易に発明できたもので進歩性を欠く。 

・相違点(i) 

該調節配列が，本願発明１は，’Ｈ19’の調節配列であるのに対し，引用発明１は，Ｈ19の調節配列

ではない点 

・相違点(ii) 

該腫瘍細胞が，本願発明１は，膀胱癌細胞又は膀胱癌であるのに対し，引用発明１は，膀胱癌細胞又

は膀胱癌と特定されていない点 

…（１） 上記相違点（ｉ）について 

 …引用例１の…記載の欠損組換えアデノウイルスに含まれる発現シグナル即ちプロモーターとし

て，引用例３の…記載に基づき，正常細胞中では不活性であり且つ腫瘍細胞では活性を示すと理解で

きる，Ｈ１９遺伝子の発現を調節しているプロモーターを用いることは，当業者が容易に想到し得る

ことである。そして，該Ｈ１９遺伝子のプロモーターは，引用例４～６の記載から明らかなように，

当業者が容易に利用できるものに過ぎない。 

…（２）上記相違点（ｉｉ）について 

 引用例３の…表１中 腫瘍の欄の『膀胱癌』が記載されているのであるから，該腫瘍細胞として膀

胱癌細胞または膀胱癌を選択することも，当業者が容易になし得たことである。 

判決 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 205 - 

原告の主張 

 …腫瘍細胞（癌細胞）で優先的に発現している

数多くの公知の遺伝子のプロモーターの中から，

腫瘍細胞に特異的かつ高レベルで異種配列を発

現できるプロモーターを見出すことは当業者に

とって容易ではなかった。 

 引用例１には，ＡＦＰプロモーターやＩＧＦ－

ⅡＰ３プロモーターを用いて肝腫瘍細胞中で導

入遺伝子を発現させることが記載されているが，

実際に行われたのは，キメラプロモーターＥＢＮ

Ａ１－ＲＥ／ＴＰ１の制御下で，組み替えアデノ

ウイルスを用いてＥＢＶに感染した腫瘍細胞（Ｅ

ＢＶが被感染細胞に特有の抗原を呈させるので，

この抗原を手掛かりとして誘導されるプロモー

ターを用いる。）中で単純ヘルペスウイルスチミ

ジンキナーゼ遺伝子（ｔｋ），大腸菌のβ－ガラ

クトシターゼ遺伝子（βｇａｌ）やクロラムフェ

ニコールアセチルトンスフェラーゼ遺伝子（ＣＡ

Ｔ）を発現させることにすぎず，引用例１中には，

腫瘍細胞中でＨ１９遺伝子を導入・発現させるこ

とや，かかる発現を引き起こすためにＨ１９プロ

モーター，エンハンサーを用いることや，Ｈ１９

遺伝子の調節配列を用いてベクターを作成し，こ

れを癌治療に用いることは記載も示唆もされて

いない。 

 また，膀胱癌はウイルス感染によって発症する

疾患ではないから，アデノウイルスを感染させる

引用発明１を膀胱癌に適用することは困難であ

る。 

 …引用例３ないし６においては，Ｈ１９プロモ

ーターやＨ１９エンハンサーが膀胱腫瘍細胞で

導入遺伝子を高度に発現させる能力があること

や，Ｈ１９遺伝子の調節配列を用いてベクターを

作成し，これを癌治療に用いることは記載も示唆

もされていない。 

 …審決は，Ｈ１９プロモーターが導入遺伝子を

発現しなかった例や，Ｈ１９エンハンサーが不活

被告の主張 

 …当業者であれば，所望の特性を有するプロモ

ーターがあれば，必要な活性を示すか否か，その

使用の可否を検討するものであり，ある遺伝子の

プロモーターが実際に治療に使えるほどに導入遺

伝子を発現できるような高活性なプロモーターで

あるとは限らなくても，それが腫瘍細胞で特異的

に発現していれば，その使用を躊躇するものでは

ない。いったんｍＲＮＡ転写酵素がプロモーター

に結合して遺伝子の転写が開始されれば，その対

象が同種の遺伝子であるか異種の遺伝子であるか

にかかわらず，発現活性を示すことは当業者の技

術常識である。引用例３の表１等では，Ｈ１９遺

伝子が腫瘍細胞で特異的に発現することが記載さ

れており，Ｈ１９プロモーターが機能していた（十

分な発現活性を示した）ことは明らかであるから，

当業者がその調節配列の使用を検討することに何

ら論理的無理はない。 

 …本件優先日当時，サイレンシングが当業者に

広く知られていたとはいえないし，上記当時，既

に，プロモーターを利用して導入遺伝子を発現さ

せる技術は当業者の常套手段になっていたから，

上記当時，仮に生体内でサイレンシング等により

所望の結果が得られない可能性があったとして

も，当業者はＨ１９プロモーターを用いて導入遺

伝子を発現させることを試みたはずである。 

 …「該腫瘍細胞として膀胱癌細胞または膀胱癌

を選択することも，当業者が容易になし得たこと

である。」とした審決の相違点(ii)に係る構成の容

易想到性判断に誤りはない。 

 (3) 本願当初明細書の実施例である９節（段落

【００７７】，【００７８】）では，膀胱腫瘍モデル

マウスにおけるＨ１９調節配列を使用した遺伝子

療法の一般的な方法が記載されているにとどま

り，マウスに実際に投与する際の具体的手法等に

ついて記載されていない。実験結果についても，

「マウスの実験群内の膀胱腫瘍は，対照群内の膀
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性であった例等に関する記載を無視し，Ｈ１９遺

伝子の調節配列が活性を示す例のみを引き合い

にして，相違点(i)に係る構成の容易想到性を肯

定したものであって，審決の判断には誤りがあ

る。 

 …引用例４ないし６は，膀胱癌の治療を目的と

するものではなく，本願発明１の目的とは全く異

なる。そうすると，引用発明１に引用例３ないし

６に記載された発明を適用する動機付けに欠け

るか，適用したとしても，当業者において相違点

(ii)に想到することが容易でない。 

 …Ｈ１９エンハンサーは腫瘍組織の別に応じ

て活性を有し（組織特異的），本件優先日当時，

Ｈ１９遺伝子の調節配列を利用したベクターが

膀胱癌の治療に効果があるかは不明であった。本

願発明１の発明者は，Ｈ１９プロモーター，Ｈ１

９エンハンサーを含む調節配列により，腫瘍細胞

を傷害し得る異種配列（導入遺伝子）を発現させ

るベクターが，膀胱癌の治療に効果を有するとい

う知見を初めて見出したのであって，かかる作用

効果は引用例からは予測し得ない格別顕著なも

のである。 

 …原告は審判の段階で参考資料を提出して本

願発明１の顕著な効果を説明したが，審決は出願

後に公表された論文等であるとしてこれらを参

酌しなかった。本願明細書には本願発明１のベク

ターが奏する効果を認識できる記載がされてい

るから，上記参考資料を参酌しなかった審決は誤

りである。すなわち，審判での参考資料１，２，

４，１０（甲１０，１１，１３，１９）によれば，

ジフテリア毒素（ＤＴ－Ａ）に機能的に連結され

たＨ１９調節配列を含む本願発明１のベクター

は，膀胱癌治療に対して格別顕著な優れた効果を

奏するとともに，副作用が見られず安全性が高い

ということができる。 

胱腫瘍と比較し，腫瘍の大きさが減少し壊死する」

という記載がなされているにとどまり，具体的な

腫瘍の計測結果や壊死の状況は一切記載されてお

らず，実験結果を客観的に確認できない。そして，

９節では，他の実施例には存在する「結果と考察」

欄が記載されていない上に，他の実施例では過去

形で実験結果が記載されているのとは対照的に，

現在形で実験結果が記載されており，実際に実験

が行われたか疑問である。原告が真に実験を行っ

ていれば，容易にその結果を本願当初明細書に記

載できたはずであって（P.Ohanaほか著「USE OF H19 

REGULATORY SEQUENCES FOR TARGETED GENE THERAPY 

IN CANCER」，２００２年（平成１４年）発行

Int.J.Cancer Vol.98，６４５～６５０頁，乙６参

照），本願明細書の作用効果の記載（段落【００７

８】）は，いわば願望を記載したものにすぎない。

原告が参考文献として提出する文献がいずれも本

件出願後のものであるのは，この証左である。か

かる具体性を欠いた記載をもって発明の作用効果

を開示したものとすることは，何らの実験による

確認無しに，憶測のみで多数の可能性について特

許出願し，出願後に確認を行い初めて効果がある

と判明した部分について，その後参考文献や実験

成績証明書と称してデータを提出することにより

特許権を取得することを許す結果となって，出願

当初から十分な確認データを開示する第三者との

間に著しい不均衡を生じ，先願主義の原則にも悖

るし，発明の公開の代償として独占権を付与する

特許制度の趣旨に反する。 

裁判所の判断 

 (2)…本願明細書の段落【００７８】には，化学的に膀胱腫瘍を発症させたマウスに対し，Ｈ１９
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調節配列を使用した遺伝子療法を施した実施例につき，「対照及び実験群の間で，腫瘍のサイズ，数

及び壊死を比較する。シュードモナス毒素の発現は，マウスの実験群からの膀胱腫瘍内のＨ１９の発

現と同時局在化することがわかる。さらに，マウスの実験群の膀胱腫瘍は，マウスの対照群内の膀胱

腫瘍に比べてサイズ及び壊死が減少している。」との記載があり（なお，最後の１文は，「膀胱腫瘍の

サイズが減少し，膀胱腫瘍が壊死している」の誤りであることが明らかである。），本願発明１のベク

ターによって，マウスを使用した膀胱腫瘍に対する実験で，対照群に対して膀胱腫瘍の大きさが有意

に小さくなり，腫瘍細胞の壊死が見られた旨が明らかにされている。 

 そして，上記に加えて，本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねている論文である「The 

Oncofetal H19 RNA in human cancer, from the bench to the patient」（Cancer Therapy３巻，２

００５年（平成１７年）発行，審判での参考資料１，甲１０）１ないし１８頁には，Ｈ１９遺伝子調

節配列を用いたベクターの効果について，①膀胱癌（腫瘍）を発症させたマウスにジフテリア毒素を

産生する遺伝子（ＤＴ－Ａ）等を誘導するプロモーターを使用したベクターを投与したところ，対照

のマウスに対して腫瘍の平均重量が４０％少なかったこと，②ヒト膀胱癌（腫瘍）を発症させたヌー

ドマウスにＤＴ－Ａを誘導するプロモーターを使用したベクター（ＤＴＡ－Ｈ１９）を投与したとこ

ろ，投与しない対照のマウスが腫瘍の体積を２．５倍に拡大させたのに対し，腫瘍の増殖速度が顕著

に小さく，広範囲の腫瘍細胞の壊死が見られたこと，③膀胱癌（腫瘍）を発症させたラットに上記ベ

クターＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，対照のラットに対して腫瘍の大きさの平均値が９５％も小

さかったこと，④難治性の表層性膀胱癌（腫瘍）を患っている２人の患者に経尿道的に上記ベクター

ＤＴＡ－Ｈ１９を投与したところ，腫瘍の体積が７５％縮小し，腫瘍細胞の壊死が見られ，その後１

４か月（１人については１７か月）が経過しても移行上皮癌（ＴＣＣ）が再発しなかったことが記載

されている。また，原告が提出する参考資料である「1.1 Compassionate Use Human Clinical Studies」

と題する書面（審判での参考資料２，甲１１）及び本願発明１の発明者らも執筆者として名を連ねて

いる論文「Plasmid-based gene therapy for human bladder cancer」（QIAGEN NEWS 2005，審判での

参考資料４，甲１３）にも，上記④と概ね同様の効果に係る記載がある。 

 本願明細書の段落【００７８】には，具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけ

ではないが，上記①，②は上記段落中の本願発明１の作用効果の記載の範囲内のものであることが明

らかであり，甲第１０号証の実験結果を本願明細書中の実験結果を補充するものとして参酌しても，

先願主義との関係で第三者との間の公平を害することにはならないというべきである。 

 そうすると，本願発明１には，引用例１，３ないし６からは当業者が予測し得ない格別有利な効果

があるといい得るから，…本件優先日当時，当業者において容易に本願発明１を発明できたものであ

るとはいえず，本願発明１は進歩性を欠くものではない。 

 本願発明１は，引用発明１に引用例３ないし６記載の発明ないし技術的事項を適用することによ

り，当業者において容易に発明することができたものであるかどうか疑問があり，本願発明１によっ

て奏される作用効果は当業者において予測し得ない格別有利なものであるから，本願発明１は進歩性

を欠くとはいえない。したがって，これに反して本願発明１の進歩性を否定した審決の判断には誤り

がある。 
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(45)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「シュープレス用ベルト」（無効審判） 

知財高判平成24年11月13日（平成24年（行ケ）第10004号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-343712号（特開2002-146694号公報） 

分類 D21F 3/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、クラックの発生を防止できる製紙用ベルトであって、補強基材と熱硬化性ポリウレタ

ンとが一体化してなり、前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設され、外周面および内周面が前記

ポリウレタンで構成された製紙用ベルトにおいて、外周面を構成するポリウレタンは、末端にイソシ

アネート基を有するウレタンプレポリマーと、ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と、

を含む組成物から形成されている、製紙用ベルトである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲1号証（引用発明１）：特開平11-247086号公報（審決の認定） 

 「磨かれた表面を持つ回転可能なマンドレル表面にて形成されたエンドレスの第一樹脂層と，少な

くとも交差する一方の糸に高強度糸を用いた織物片を，該高強度糸が前記マンドレルの軸方向に沿う

ように前記第一樹脂層の外周に全周的に配置してなる基布層と，該基布層の外周に高強度糸を円周方

向に螺旋状に巻き込んでなる糸巻層と，該糸巻層の外周にて形成されたエンドレスの第二樹脂層とか

らなり，該第二樹脂層は前記基布層及び糸巻層を通して前記第一樹脂層に接しているシュープレス用

ベルトにおいて，前記第一樹脂層及び前記第二樹脂層の樹脂が，熱硬化性ウレタン樹脂（プレポリマ

ー：タケネートＬ２３９５〔武田製薬製〕，硬化剤：３，３′－ジクロロ－４，４′－ジアミノジフェ

ニールメタン）からなる，シュープレス用ベルト」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲2号証（引用発明２）：「高分子関連技術情報 Ｐｏｌｙｆｉｌｅ１９９９ Ｖｏｌ．３６ Ｎ

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/724/082724_hanrei.pdf
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ｏ．４１９ ’９９．１」、１、３７、３８及び７２頁：株式会社 大成社 出版部、１９９９年１月

１０日発行 (審決の認定) 

 「熱硬化性ポリウレタンの硬化剤であって、少なくとも、３，５－ジメチルチオ－２，６－トルエ

ンジアミン又は３，５－ジメチルチオ－２，４－トルエンジアミンを有効成分としているＥＴＨＡＣ

ＵＲＥ３００」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

補強基材と熱硬化性ポリウレタンとが一体化してなり，前記補強基材が前記ポリウレタン中に埋設さ

れ， 

 外周面および内周面が前記ポリウレタンで構成されたシュープレス用ベルトにおいて， 

 外周面を構成するポリウレタンは，末端にイソシアネート基を有するウレタンプレポリマーと，ジ

メチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤と，を含む組成物から形成されている， 

 シュープレス用ベルト。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年 7月15日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年 4月14日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800059号） 

平成23年11月30日 ： 「請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「甲第２号証は，熱硬化性ポリウレタンの硬化剤としてＭＯＣＡに代えて引用発明２を用いることを

強く動機づける刊行物といえ…仮に被請求人（判決注・原告）主張の効果が認められるとしても，引

用発明１において，その硬化剤であるＭＯＣＡに代えて引用発明２を用いることは，格別な創作力を

発揮することなく，なし得るのであるから，前記効果は，単に，確認したに過ぎないもの」（判決よ

り抜粋） 

判決 

原告の主張 

審決は，引用発明１において，その硬化剤であ

るＭＯＣＡに代えて引用発明２を用いることは，

格別な創作力を発揮することなくなし得るもの

である以上，仮に，本件発明１に予測できない効

果が認められるとしても，その効果は，単に確認

したにすぎないものといわざるを得ず，相違点Ａ

は，容易に想到し得るものであると判断してい

る。 

被告の主張 

（原告による「審決は，本件発明１及び引用発明

１，２について，発明の構成のみを認定している

が，容易想到性の判断においては，発明の構成だ

けでなく，課題及び効果等も考慮した「発明の意

義」を認定すべきである。…」との主張に関して） 

原告は，本件発明１の認定を誤り，したがって，

本件発明１と引用発明１との相違点の認定も誤っ

ている。原告は，かかる誤った主張を前提に，効
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 しかし，発明の容易想到性判断において，発明

の作用・効果が顕著又は特異である場合には，作

用・効果が顕著又は特異である点は，当該発明が

容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判

断要素となり得るものである。 

 本件明細書の【表１】によれば，サンプル１～

３（本件発明１）と，サンプル４～６（比較例）

とを対比すると，試験片３７の表面にクラックが

発生するまでの往復回数に少なくとも１６０万

回以上の差があるため，本件発明１には，クラッ

ク発生防止の予測できない格別顕著又は特異な

効果が認められる。 

 したがって，上記のような本件発明１の作用・

効果は，顕著又は特異な効果として，本件発明１

が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な

判断要素となるべきであり，審決が，これを，「単

に確認したにすぎない」として，本件発明１の容

易想到性判断において判断要素とすらしていな

いのは誤りである。 

果に関する主張をしており，前提自体が誤りであ

るから，かかる主張は失当である。 

裁判所の判断 

一見すると，審決が判断するように，甲第２号証に接した当業者が，安全性の点からＭＯＣＡに代

えてＥＴＨＡＣＵＲＥ３００を用いることにより本件発明の構成を想到することは容易であるよう

にも見える。 

イ しかしながら，前記のとおり，引用発明１は，従来技術において，ＣＭＤ方向の寸法変化が生じ

易く，ベルト寿命が低減するという欠点を改善するため，ＭＤ方向と共にＣＭＤ方向の強度を高め，

寸法精度の高い安定した走行状態を長時間維持できる等の効果を奏する良好なシュープレス用ベル

トを提供するというものであり，また，引用発明２は，発ガン性等がない安全な硬化剤を提供すると

いうものである。これに対し，本件発明１は，シュープレス用ベルトの外周面を構成するポリウレタ

ンを形成する際に用いる硬化剤として，ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いるこ

とにより，ベルトの外周面を構成するポリウレタンにクラックが発生することを防止できるという効

果を奏するものであり，特に，以下のとおり，本件特許出願時の技術水準から，当業者といえども予

測することができない顕著な効果を奏するものと認められる。 

 すなわち，本件明細書（甲１０）によると，実施例において，幅２０ｍｍ，長さ４２０ｍｍの試験

片の長さ方向両端部を把持部材で把持し，中間部内側に直径２５ｍｍの表面が滑らかな金属製丸棒を

当てて張力をかけ，試験片の内面と丸棒との間にノズルから潤滑油を供給しながら，試験片を１０ｃ

ｍの幅で往復運動させ，試験片の内面と丸棒との間で摺動を繰り返す試験を行い，試験片の表面にク

ラックが発生するまでの往復回数（耐久回数）を測定したことが記載されており（【００８９】），同
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試験は，試験片の内面と丸棒との間で摺動を繰り返すものであり，シュープレスを模したものと解さ

れるところ，同試験の結果は，硬化剤として，ＤＭＴＤＡ（ジメチルチオトルエンジアミン（ＥＴＨ

ＡＣＵＲＥ３００））を用いたサンプル１～３と，ＭＯＣＡを用いたサンプル４～６とを比較すると，

耐久回数について，後者が１０万回～９０万回であるのに対して，前者は２５０万回～２２５０万回

であったことが記載されており（【表１】），その差は顕著である。 

 上記記載によれば，硬化剤として，ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いること

により，クラックの発生が顕著に抑制されることが認められる。そして，このような効果について，

甲第１号証及び同第２号証には何らの記載も示唆もなく，ほかに，このような効果について，本件特

許出願当時の当業者が予測し得たものであることをうかがわせる証拠はない。そうすると，硬化剤と

して，ジメチルチオトルエンジアミンを含有する硬化剤を用いることにより，クラックの発生が顕著

に抑制されるという効果は，甲第１号証及び同第２号証からも，また，本件特許出願時の技術水準か

らも，当業者といえども予測することができない顕著なものというべきである。 

…なお，顕著な効果については，被告は，原告の主張の誤りを指摘するのみで，具体的な反論をして

いない。 

…甲第２号証に接した当業者が，安全性の点からＭＯＣＡに代えてＥＴＨＡＣＵＲＥ３００を使用す

ることを動機付けられることがあるとしても，本件発明１が，ベルトの外周面を構成するポリウレタ

ンにクラックが発生することを防止できるという，当業者といえども予測することができない顕著な

効果を奏するものであることに照らせば，本件発明１は，当業者が容易に想到するものであるとはい

えず，進歩性があると認められるから，これを無効とすることはできない。 
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(45)-7 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「洗浄剤組成物」（無効審判） 

知財高判平成25年2月27日（平成24年（行ケ）第10177号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2225号124頁 

出願番号 特願平8-194727号（特開平9-221697号公報） 

分類 C11D 7/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロ

セスでの硬表面洗浄に用いられ、アルカリ金属水酸化物、アミノジカルボン酸二酢酸塩類及びグリコ

ール酸塩類を含有する洗浄剤組成物に関する。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ）甲１文献（引用発明１ｂ）：英国特許第1,439,518号公報 

 「モノクロル酢酸の溶液と苛性ソーダの溶液をグルタミン酸モノナトリウム塩の水溶液に同時に添

加することにより得られ，ここで（ａ）該アルカリは反応媒体のｐＨが９．２～９．５に維持される

量で使用され；（ｂ）反応は７０～７５℃の範囲の温度で行われ，かつ；（ｃ）グルタミン酸のモル当

たり２．６モルのモノクロル酢酸が使用される，反応によって得られた，Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチ

ル－２－アミノペンタン二酸のトリナトリウム塩６０重量％を含み，さらに，該反応の二次的反応に

よって生成した不純物であるグリコール酸ナトリウム１２重量％及び全体が１００重量％となる量の

塩化ナトリウムを含む，無毒性，非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」 

（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲２文献：特開昭50－3979号公報 

 「モノクロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させる

ことによりアミノジカルボン酸のアミノ基の窒素にカルボキシメチル基を結合させて得られる，グル

タミン酸二酢酸ナトリウム塩６０重量％を含み，さらに，該反応の二次的反応によって生成した副生

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/083029_hanrei.pdf
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物であるグリコール酸ナトリウム１２重量％及び全体が１００重量％となる量の塩を含む，無毒性，

非汚染性かつ生物学的易分解性の金属イオン封鎖剤組成物」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，

及びグリコール酸ナトリウムを含有し，水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量％で

あることを特徴とする洗浄剤組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成8年7月24日 ： 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成7年12月11日） 

平成20年4月25日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年8月25日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800147号） 

平成24年4月12日 ： 請求不成立の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

ウ 本件発明１と引用発明１ｂとの相違点 

 (ｳ) 相違点３’ 

 本件発明１は「水酸化ナトリウム」を含有し，その「配合量」は「組成物の０．１～４０重量％」

と規定するのに対し，引用発明１ｂは水酸化ナトリウムの含有を規定していない点 

 (ｴ) 相違点４’ 

 本件発明１は「グリコール酸ナトリウム」の含有の位置づけを規定していないのに対し，引用発明

１ｂは「グリコール酸ナトリウム」を「二次的反応によって生成した不純物」として含有するものと

規定する点 

 …本件発明１の相違点４’に係る構成は，引用発明１ｂ及び甲２文献等に基づいて，当業者が容易

に発明できたものであるとはいえない。仮に，本件発明１の相違点４’が実質的な相違ではないとい

う前提に立ったとしても，本件発明１の効果は，甲１文献，甲２文献等の記載より予測できる範囲を

超えたものである。したがって，本件発明１は，引用発明１ｂ，甲２文献等から，当業者が容易に発

明することができたものであるとはいえない。 

  

判決 

原告の主張 

 審決は，「グリコール酸ナトリウムを洗浄剤組

成物に含有させることによる本件発明１におけ

る洗浄性向上の効果が予測可能であったという

ことはできない。そうすると，本件発明１の効果

は，甲１ないし甲６の記載より予測できる範囲を

被告の主張 

 …本件発明１の洗浄剤組成物は，主成分を水酸

化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／

又はグルタミン酸二酢酸塩類，並びにグリコール

酸ナトリウムとすることを特徴とする。本件発明

１の洗浄剤組成物は，アスパラギン酸二酢酸塩類
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超えたものであって，格別のものである。」とし

て，本件発明１が容易想到ではないと判断した。 

 一つの公知文献に記載されている一つの組成

物が，構成要件Ｘと構成要件Ｙを同時に含有して

いる場合に，構成要件Ｘと構成要件Ｙを組み合わ

せることによる効果の予測性から容易想到性の

有無を推定するという判断方法は誤りである。上

記組成物は，構成要件Ｘと構成要件Ｙの両者を含

んでいるのであるから，その組合せによる効果

は，上記組成物が既に発揮できるものである。 

 本件では，グルタミン酸二酢酸塩６０重量％と

グリコール酸ナトリウム１２重量％とを含有す

る金属イオン封鎖剤組成物ＯＳ１を含む洗浄剤組

成物は既に知られており，グルタミン酸二酢酸塩

にグリコール酸ナトリウムを組み合わせると洗

浄効果が上がることを後に確認しても，構成上の

差異がないばかりでなく，その効果は，公知の洗

浄剤組成物において既に内在されているのであ

り，効果の点から本件発明１の進歩性を認めるの

は，誤りである。 

及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類にグリコール

酸ナトリウムを添加することにより，その洗浄能

力を，従来技術であるエチレンジアミン四酢酸（Ｅ

ＤＴＡ）塩類を主成分とする洗浄剤と同等とし，

同時に，生分解性に優れるという，顕著な作用効

果を持つ。 

 当業者はグリコール酸を通常，酸洗浄剤と考え，

特別な意図がない限り強アルカリ条件下で用いる

洗浄剤組成物の成分とは考えない。 

 本件発明１は，このような本件特許の優先日当

時の当業者の技術常識と相反する３成分の組合せ

によって，ＥＤＴＡ塩類を主成分とする洗浄剤組

成物と同程度に洗浄能力が向上するという顕著な

作用効果を見いだしたものである。 

裁判所の判断 

 …原告は，グルタミン酸二酢酸塩とグリコール酸ナトリウムを含有する金属イオン封鎖剤組成物Ｏ

Ｓ１を含む洗浄剤組成物は既に知られており，グルタミン酸二酢酸塩にグリコール酸ナトリウムを組

み合わせると洗浄効果が上がることを後に確認しても，その効果は，公知の洗浄剤組成物において既

に内在しているものであることから，効果の点から本件発明１の進歩性を認めるのは不合理であると

主張する。 

 甲１文献には，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩６０重量％，グリコール酸ナトリウム１２重

量％を含有する金属イオン封鎖剤組成物ＯＳ１は開示されているが，ＯＳ１を含む洗浄剤組成物に水酸

化ナトリウムが含まれることは開示されていない。 

 本件発明１（水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／又はグルタミン酸二酢酸塩類，

並びにグリコール酸ナトリウムの３成分を主成分とする洗浄剤組成物）は，本件特許の優先日前に公

知ではなく，本件発明１における前記効果が甲１文献等公知の洗浄剤組成物から予測できたものとす

ることはできない… 

 以上のとおり，本件発明１の洗浄剤組成物は，引用発明１ｂの金属イオン封鎖剤組成物と異なる成

分により構成されるものであるが，加えて，本件は，当業者の間では，従来，グリコール酸ナトリウ

ムは，グルタミン酸二酢酸のナトリウム塩を高収率で得ることを阻害する二次的反応によって生成さ

れた不純物であると認識されていたことに対して，本件発明１では，逆に，グリコール酸ナトリウム
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を組み合わせることが，洗浄効果を上げるに当たって有益である旨を確認して，必須の構成としたも

のであり，その点は，本件発明１の進歩性を認める上で，参酌されるべき一つの要素となり得るとい

える。 
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(45)-8 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード 出願後に提出された実験結果 

 

１．書誌的事項 

事件 「耐熱性リボヌクレアーゼＨ」（査定不服審判） 

知財高判平成25年3月18日（平成24年（行ケ）第10252号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-167465号（特開2006-288400号公報） 

分類 C12N 15/09 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、遺伝子工学において利用価値の高いＲＮａｓｅＨ活性を有するポリペプチドであって、

特定のアミノ酸配列を有する耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有するポリペプチド、該ポリペプチド

をコードする遺伝子、組換えＤＮＡにより形質転換されてなる形質転換体、ならびに形質転換体を培

養することを特徴とする耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有するポリペプチドである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用文献３（引用発明１）：Ｊ．Ｂａｃｔｅｒｉｏｌ．（１９９８）ｖｏｌ．１８０，ｎｏ．２

３，ｐ．６２０７－６２１４（審決の認定） 

 「我々は，大腸菌のｒｎｈ突然変異菌株の温度感受性成長の表現型を抑制したクローンのライブラ

リーをスクリーニングすることにより，超好熱性の古細菌Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ ｋｏｄａｋａｒａ

ｅｎｓｉｓ ＫＯＤ１から，ＲＮａｓｅ ＨＩＩ（ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋ）をコードする遺伝子を

クローニングした。この遺伝子は大腸菌のｒｎｈ突然変異菌株の中で発現され，組み換え酵素が精製

され，その生化学的特性が大腸菌のＲＮａｓｅｓ ＨＩ及びＨＩＩのものと比較された。ＲＮａｓｅ 

ＨＩＩＰｋは２２８のアミノ酸残基からなり（分子量，２５，７９９），モノマーとして作用する。そ

のアミノ酸配列は，タンパク質のＲＮａｓｅ ＨＩファミリーのメンバーの酵素のそれとは，類似性

をほとんど示さなかったが，Ｍｅｔｈａｎｏｃｏｃｃｕｓ ｊａｎｎａｓｃｈｉｉ，Ｓａｃｃｈａｒ

ｏｍｙｃｅｓ ｃｅｒｅｖｉｓｉａｅ及び大腸菌のＲＮａｓｅ ＨＩＩタンパク質のものに，それぞ

れ４０，３１および２５％の同一性を示した。酵素活性は，基質としてＭ１３ ＤＮＡ－ＲＮＡハイ

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/102/083102_hanrei.pdf
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ブリッドの使用によって３０℃及びｐＨ ８．０で決定された。これらの条件下では，最も好ましい

金属イオンは，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋにはＣｏ２＋，大腸菌ＲＮａｓｅ ＨＩＩにはＭｎ２＋及び

大腸菌ＲＮａｓｅ ＨＩにはＭｇ２＋であった。最も好ましい金属イオンがある状態で決定されたＲ

Ｎａｓｅ ＨＩＩＰｋの比活性は大腸菌ＲＮａｓｅ ＨＩＩより６．８倍高く，大腸菌ＲＮａｓｅ Ｈ

Ｉより４．５倍低かった。大腸菌ＲＮａｓｅ ＨＩのように，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋ及び大腸菌Ｒ

Ｎａｓｅ ＨＩＩは，Ｐ－Ｏ３′結合でＲＮＡ－ＤＮＡハイブリッドのＲＮＡ鎖をヌクレオチド鎖切

断により開裂する。さらに，これらの酵素は同様のやり方でオリゴマーの基質を開裂する。これらの

結果は，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ ＨＩ及びＨＩＩが互いに構造上及び機能

的に関係があることを示唆する。」（要約）と記載され，  

  「このペーパーに報告されたヌクレオチド配列は，ＤＤＢＪデータベースに，アクセッション番号

ＡＢ０１２６１３として寄託された。」（６２０８ページ右欄５３～５５行）と記載され，  

  図１に，Ｐ．ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ ＫＯＤ１のものも含め，細菌，古細菌，真核生物のＲ

Ｎａｓｅ ＨＩＩ配列のアライメントが記載され，ＲＮａｓｅ ＨＩＩ配列によく保存される４つの

配列モチーフ（Ｍｏｔｉｆ Ｉ～IV）がその配列上に示され，  

  図４Ｂには，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋと大腸菌ＲＮａｓｅｓ ＨＩによる開裂の部位と程度が記載

され，その「ｃ．」には，２９塩基対のＤＮＡ－ＲＮＡ－ＤＮＡ－ＤＮＡ基質のＲＮａｓｅ ＨＩＩＰ

ｋによるものが記載され，  

  「・・・ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋはＤＮＡ－ＲＮＡ接合点もＲＮＡ－ＤＮＡ接合点も開裂できない

ことは明らかである。しかし，大腸菌ＲＮａｓｅｓ ＨＩがそのような場所を開裂できないにもかか

わらず，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ ＨＩＩは，ＲＮＡ-ＤＮＡ接合部の最後の

リボヌクレオチドの５’端で，２９塩基対のＤＮＡ－ＲＮＡ－ＤＮＡ－ＤＮＡ基質を開裂できる。」（６

２１３ページ左欄２０～２５行）と記載されている。」（審決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願補正発明） 

【請求項１】下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有し，一方の鎖にＲＮ

Ａを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断することができることを特徴とするポリ

ペプチド： 

（ａ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド； 

（ｂ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列において，少なくとも１つのアミノ酸

残基の欠失，付加，挿入又は置換を有するポリペプチド； 

（ｃ）配列表の配列番号４６又は５６に示される塩基配列を有する核酸，当該核酸又はその相補鎖と

ストリンジェントな条件下にハイブリダイズしうる核酸にコードされるポリペプチド。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 6月16日 ： 特許出願（原出願の優先権主張日：平成12年9月14日） 

平成21年 6月19日 ： 拒絶査定 

平成21年 9月18日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-17666号） 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 
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平成24年 5月28日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…請求人は審判請求の理由において，本願補正発明のポリペプチドは非常に低いマグネシウム濃度条

件下にてそのリボヌクレアーゼＨ活性を示すことを主張している。  

  ところが，本願明細書の段落０２１９には，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測

定した結果，酵素活性が認められたことが記載され，実施例３－（５）においては，４ｍＭ酢酸マグ

ネシウムを含む反応液が記載されてはいるものの，その活性がどの程度のものであるのかについての

記載はない。ここで引用文献３の図３には，ＲＮａｓｅ ＨＩＩＰｋについて金属イオン濃度と活性

の関係が示されており，塩化マグネシウムが４ｍＭ程度でも酵素活性自体はあることが示されている

から，この点において本願補正発明が顕著な効果を奏するとはいえない。請求人は，この点について，

審判請求の理由において，実験データを提出しているが，そのようなデータに基づく効果は明細書に

記載されているとはいえないから，請求人の主張は明細書の記載に基づかない主張である。 

判決 

原告の主張 

当初明細書に，「発明の効果」に関し，何らの

記載がない場合はさておき，当業者において「発

明の効果」を認識できる程度の記載がある場合や

これを推論できる記載がある場合には，記載の範

囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果

等を参酌することは許されるというべきであり，

許されるか否かは，公平の観点に立って判断すべ

きである。…当業者ならば，本願明細書の記載か

ら，４ｍＭ等の従来のＲＮａｓｅ Ｈと比べて非

常に低いマグネシウム濃度条件下において十分

に高いリボヌクレアーゼＨ活性を示すという本

願補正発明のポリペプチドの効果を合理的に推

論することができ，かかる効果は本願明細書に開

示されているに等しいものであるから，実験デー

タは参酌されるべきである。そして，審判手続に

おいて提出した実験データにおける（Ｂ）実験結

果から明らかなように，本願補正発明のポリペプ

チドは，１～４ｍＭマグネシウム濃度条件下で高

い活性を示し，２ｍＭマグネシウム濃度条件下に

おいて最大のリボヌクレアーゼＨ活性を示す（甲

９の４頁の（Ｂ）実験結果）。 

被告の主張 

本願明細書には，本願補正発明が，１～４ｍＭ

マグネシウム濃度条件下で高い活性を示し，２ｍ

Ｍマグネシウム濃度条件下において最大のリボヌ

クレアーゼＨ活性を有することは記載されておら

ず，このような極めて低いマグネシウム濃度条件

下で活性を有することは審判手続において提出さ

れた実験データにより示された事項である。この

ような場合に，後で提出された実験データに基づ

き顕著な効果を認めて進歩性の存在を推認するこ

とは，出願人と第三者との公平の観点からもでき

ないというべきであり，かかる実験データは進歩

性の判断において参酌することができない。 
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裁判所の判断 

原告は，甲９に記載された実験データを参酌すべきである旨主張する。しかし，上記のとおり，本

願補正発明について，４ｍＭ等の従来のＲＮａｓｅ Ｈと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下

において十分に高いＲＮａｓｅＨ活性を示すという効果が本願明細書に開示されているとはいえな

いから，その効果について示す上記実験データは本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超

えるものであって，参酌することはできないというべきである。  
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(45)-9 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「光学活性ピペリジン誘導体の酸付加塩」（無効審判） 

知財高判平成25年7月24日（平成24年（行ケ）第10206号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2226号93頁 

出願番号 特願2000-32961号（特開2000-198784号公報） 

分類 A61K 31/4545 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 一般に光学異性体間で薬理活性や安全性が異なり、更に代謝速度、蛋白結合率にも差が生じること

が知られていることから、医薬品には薬理学的に好ましい光学異性体を提供する必要があるところ、

本件特許発明は、モルモットを使用した、ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologous PCA反

応抑制作用試験で、（S）-エステルが（R）-エステルより優れた活性を有することから、絶対配置が（S)

体である本件化合物は、生体内で抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性の本体として作用する優れ

た光学異性体であることを見出したというものである。 

また，医薬品は，高度な品質を確保するために物理化学的安定性に優れた性質を有することが望ま

れるところ、本件特許発明は、絶対配置が（S）体である本件化合物の様々な酸付加塩で多くのものは、

油状物であるか、吸湿性の結晶であったが、ベンゼンスルホン酸塩は吸湿性の少ない結晶として得ら

れ、かつ、保存安定性に優れることから、医薬品として特に適した化合物であることを見出したとい

うものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲２公報（甲２発明）：特開平2-25465号公報及び特願昭63-175142号についての特許法17条の2

の規定による補正の掲載（審決の認定） 

「４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル）メトキシ〕－１－ピペリジル〕ブタン酸のベ

ンゼンスルホン酸塩を有効成分とする抗ヒスタミン剤」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲７５の１刊行物：「分離技術」第25巻第5号（判決の認定） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/083452_hanrei.pdf
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 「…本件特許の優先日…における技術常識として，光学異性体の間で生物に対する作用が異なる場

合があることが広く知られており，近年の不斉合成や光学分割についての技術の進歩により，光学異

性体間で生物に対する作用が異なる化学物質については，これをラセミ体のままで使用するのではな

く，光学異性体として使用するようになりつつあったことが認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件特許発明1） 

【請求項１】実質的に（Ｒ）体を含有しない，（Ｓ）－４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリ

ジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を有効成分としてなる，医薬組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年2月10日 ： 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成8年12月26日） 

平成22年8月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年6月9日 ： 原告による無効審判の請求（無効2011-800097号） 

平成24年4月23日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件特許発明１は，…甲２公報等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

もいえないから，本件特許発明１に係る特許は，特許法２９条…２項の規定に違反してされたものと

することはできない。 

(2) 審決が認定した甲２発明の内容，同発明と本件特許発明１との…相違点は，次のとおりである。 

 ウ 相違点 

 医薬組成物の有効成分である４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペ

リジノ〕ブタン酸・ベンゼンスルホン酸塩を構成する４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリ

ジル）メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸が，本件特許発明１では「実質的に（Ｒ）体を含有しない，

（Ｓ）体」であるのに対し，甲２発明では，光学異性についての特定がされていない点 

（以下，４－〔４－〔（４－クロロフェニル）（２－ピリジル)メトキシ〕ピペリジノ〕ブタン酸を「本

件化合物」という。） 

判決 

原告の主張 ア 審決は，本件明細書には，（Ｓ）

体が（Ｒ）体よりも優れていることを示す薬理試

験結果が記載されているので，（Ｓ）体である場

合とラセミ体である場合の医薬組成物としての

効果上の違いを理解し得ると判断しているが，こ

の判断は誤りである。 

 本件明細書に記載されているのは，（Ｓ）－

（（Ｓ）ブタン酸エチルのフマル酸塩）と（Ｒ）

被告の主張 

 原告は，本件特許発明の効果についての審決の

判断に誤りがある旨主張する。しかし，本件特許

発明の薬理効果については，審決が「…上記の試

験結果から，定性的には，その有効成分のベジル

酸塩を構成する本件化合物が（Ｓ）体である場合

とラセミ体である場合の医薬組成物としての効果

上の違いを理解し得ると解される。」と認定してい
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－エステル（（Ｒ）－ブタン酸エチルのフマル酸

塩）の薬理効果を比較したデータであり，エステ

ル化されていない本件化合物の（Ｓ）体や（Ｒ）

体はもちろん，ラセミ体との効果上の違いは何ら

理解できない。 

 イ ラセミ体ではそれを構成する２種の光学

異性体のうち一方のみが所望の生物活性を有し

ている場合が大変多く…，（Ｒ）体－エステルが

（Ｓ）体－エステルより効果があるといっても，

それは光学異性体間でごく普通に認められるこ

とである。 

 ウ 本件化合物の（Ｒ）体が全く薬効を示さな

いことは，国立医薬品食品衛生研究所長の審査報

告書…で明らかにされており，（Ｒ）体は一般症

状及び循環器系にも影響を与えないことが記載

されているから，ラセミ体と比較しても本件化合

物の（Ｓ）体は２倍程度の効果しか示さないこと

となり，本件特許発明の進歩性を基礎づけるよう

な顕著な効果は認められない。 

るとおりであり，審決の判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

 …本件明細書（甲１）には，ヒスタミンショック死抑制作用試験において（Ｓ）-エステルが（Ｒ）

-エステルより約４３倍強い活性を示したこと，homologousＰＣＡ反応抑制作用試験において（Ｓ）-

エステルが（Ｒ）-エステルより約１００倍以上強い作用を示したことが記載されている…ところ，

本件明細書は，この本件化合物のエステルによる（Ｓ）体と（Ｒ）体の比較を根拠に，本件化合物の

（Ｓ）体がより優れた光学活性体であり，生体内で活性本体として作用すると結論づけている…。 

 そして，このことは，…実験成績証明書に，モルモットから摘出した回腸におけるヒスタミン誘発

収縮に対する薬理試験…の結果，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸塩がそのラセミ体に対

して約７倍の活性を示したことが記載されており，また，本件明細書に記載のヒスタミンショック死

抑制作用試験と同様の試験…の結果，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸がラセミ体に対し

て約３倍の生存率を示したことが記載されていることからも裏付けられる。 

 そうすると，本件化合物の（Ｓ）体は，その（Ｒ）体と比較して，当業者が通常考えるラセミ体を

構成する２種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。 

 したがって，本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸は，審決が認定した甲２発明であるラセ

ミ体の本件化合物のベンゼンスルホン酸塩と比較して，当業者が予測することのできない顕著な薬理

効果を有するものといえる。 

 …原告は，本件明細書に記載されているのは，（Ｓ）－（エステル）（（Ｓ）ブタン酸エチルのフ

マル酸塩）と（Ｒ）－エステル（（Ｒ）－ブタン酸エチルのフマル酸塩）の薬理効果を比較したデー
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タであり，エステル化されていない本件化合物の（Ｓ）体や（Ｒ）体はもちろん，ラセミ体との効果

上の違いは何ら理解できないと主張する。 

 …本件明細書には，ヒスタミンショック死抑制作用試験及びhomologousＰＣＡ反応抑制作用試験

で，（Ｓ）-エステルが（Ｒ）-エステルより優れた活性を有することが記載され…，また，…「（Ｓ）

－エステルの代謝物である式（Ⅰ）の（Ｓ）－ピペリジン誘導体は，（Ｓ）－エステルと同等の薬理

作用を示す」との記載があり，…「（Ｓ）－ピペリジン誘導体（Ⅰ）のベンゼンスルホン酸塩及び安

息香酸塩は，抗ヒスタミン活性及び抗アレルギー活性を有するより優れた光学活性体であり，生体内

で活性本体として作用し，また物理化学的に優れた安定性を示すことから，医薬品として適した性質

を有する」との記載…からすれば，本件明細書には，本件化合物の（Ｓ）体が（Ｒ）体と比較して優

れた活性を有することが記載され，開示されているというべきである…。 

 …実験成績証明書に記載の薬理試験では，…本件化合物の（Ｓ）体のベンゼンスルホン酸塩がその

ラセミ体に対して約７倍という高い活性を示したことが記載され…，この数値は，仮に２種の光学異

性体のうち一方のみが生物活性を有し，他方が生物活性を有さないと仮定した場合の活性の差，すな

わち，２倍の差を上回るものである。 

 したがって，本件化合物の（Ｓ）体は，その（Ｒ）体と比較して，当業者が通常考えるラセミ体を

構成する２種の光学異性体間の生物活性の差以上の高い活性を有するものということができる。 

 …原告は，…報告書には，（Ｒ）体は一般症状及び循環器系にも影響を与えないことが記載されて

いるので，ラセミ体と比較しても本件化合物の（Ｓ）体は２倍程度の効果しか示さないこととなり，

本件発明に進歩性を基礎づけるような顕著な効果は認められない旨を主張する。 

 しかし，上記報告書…には，「光学異性体であるＲ体は薬効を示さなかった。」と記載されているに

すぎず，この記載が，いかなる薬理試験において，どの程度の用量を使用した結果に基づくものであ

るかは不明である。 
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(45)-10 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「マチ付きプラスチック袋」（査定不服審判） 

知財高判平成25年10月31日（平成25年（行ケ）第10078号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-559768号（特表2003-525177号公報） 

分類 B65D 33/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明のプラスチック製Tシャツバッグは、側部にマチを設け、底部

にシール線(14)を設けた、押出し成形したプラスチック製チューブ状フ

ォームを含んだものである。マチの内側折目とシール線(14)との接合点

(24)は、袋底部でもっとも弱い領域である。この二つの弱い領域を横切

るように補強テープ(30)を延設し、袋に物を入れた際にかかる力を吸収

させる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用文献１（引用発明１）：米国特許第4812055号明細書（審決の認定） 

 「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムのチューブを含む熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バ

ッグ１０であって，マチはそれぞれ，内側折目と，内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール１

８と，バッグ１０のマチ部分に形成した取っ手２２とを含むアンダーシャツ型バッグ１０において，

バッグ１０に物を入れた時に，内側折目とバッグ底部のヒートシール１８との接合点２４が弱る傾向

を低減するシール領域２６を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ１０」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）引用文献２：実願昭56-14737号（実開昭57-129050号）のマイクロフィルム (審決の認定) 

 「プラスチック製バッグにおいて，シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個

の補強手段である補強テープにより，強度が弱く破れやすいシール線が破れることを防ぐ点」 

【図１４】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/707/083707_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Ｔシャツバ

ッグであって，該マチはそれぞれ，内側折目と，該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と，バ

ッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むＴシャツバッグにおいて，バッグの底部に接着し，前記シ

ール線の近傍若しくは該シール線に重なって，前記各内側折目を横切って延設した，前記プラスチッ

クフィルムとは別個の補強手段を備え，該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着され

ておらず，該補強手段は，バッグに物を入れた時に，該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向

を低減することを特徴とする，プラスチック製Ｔシャツバッグ 

 

（４）手続の経緯 

平成13年 2月15日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年2月15日・米国） 

平成23年 2月22日 ： 拒絶査定 

平成23年 6月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-14005号） 

平成24年 6月18日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年11月 5日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

… 

そして、本願発明１が奏する効果は、引用文献１及び引用文献２に記載された発明から当業者が予

測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。 

判決 

原告の主張 

…本件出願人の宣誓書（甲７）に記載した実験

結果は，本願発明が引用発明１よりも顕著な効果

を奏することを示している。 

 また，本願明細書（甲３）の段落【００３６】，

【００３７】に「補強ストリップ（補強手段）を

設けると，マチ領域２２Ａはマチなし領域２２Ｂ

の１．５倍の厚さとなり，補強ストリップがない

と，マチ領域はマチなし領域２２Ｂの２倍の厚さ

となる。この厚さの比を改善する（小さくする）

と，接合点２４の強度は上がる」と記載されてい

るように，別個の補強手段を設けることは，フィ

ルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増

す。このことはＴシャツバッグについての発明で

被告の主張 

本願発明が，破損強度に関し引用発明１以上の

効果を奏するとしても，引用発明１と引用発明２

とから，本願発明の効果が予測できないことには

ならない。引用発明１に引用文献２記載の補強テ

ープを適用すれば，本願発明の構成要件を全て充

足する発明が得られるし，その発明は，本願発明

と同様に，補強テープによる補強効果を奏するも

のである。そして，接合点を補強することにより，

他の箇所を補強する場合に比べて，補強テープが

格別顕著な補強効果を奏すると認めるべき理由は

存在しないし，本願明細書等にも，そのような説

明はなされていない。したがって，本願発明の補

強テープによる補強効果も，引用発明１に引用文



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 226 - 

ある引用文献１にも一切示唆すらされておらず，

ましてやマチのない袋についての発明である引

用発明２から予測することは不可能である。 

献２記載の補強テープを適用して得られた発明の

補強テープによる補強効果も，同等と予測される

から，本願発明が奏する効果は，引用発明１及び

引用発明２から当業者が予測できたものであっ

て，格別顕著なものとはいえない。 

裁判所の判断 

 原告は，本願発明が顕著な効果を有するとして宣誓書（甲７）を提出するところ，確かに，甲７の

実験の範囲内では，シール領域２６を設ける構成よりも，補強ストリップを設ける構成の方が接合点

２４の破損強度が大きいと認められる。しかしながら，接合点２４の破損強度は，シール領域２６の

技術的条件，又は補強ストリップの技術的条件等によって大きく影響を受けることが明確であるとこ

ろ，甲７は，これら技術的条件の詳細を示しておらず，また，実験結果の数量から見ても，種々の条

件について実験をしたものとはいえない。したがって，原告の主張するように，甲７の実験結果が，

引用発明１よりも本願発明が顕著な効果を奏することを示しているとは必ずしもいえないというべ

きである。そもそも，本願発明が顕著な効果を奏することにより進歩性を獲得するためには，引用発

明１及び引用発明２を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要があ

るのであり，本願発明が引用発明１以上の効果を奏するとしても，そのことをもって，本願発明の効

果が顕著であることを論証したということにはならない。 

 さらに，原告が主張するように，フィルムとは別個の補助手段を設けることで，フィルムの厚さを

同じだけ厚くするよりも強度が増すとしても，かかる効果は，引用発明１に引用文献２の記載事項を

適用した構成も同様に奏するものであるから，引用文献１及び２に記載がないとしても，単なる効果

の追認にすぎず，格別その効果が顕著なものとは認められない。 
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(45)-11 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.1 

裁判例 

分類 

45:引用発明と比較した有利な効果について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「（＋）－２－［１－（３－エトキシ－４－メトキシフェニル）－２－メチルスルホニ

ルエチル］－４－アセチルアミノイソインドリン－１，３－ジオン，その使用方法及び

組成物」（査定不服審判） 

知財高判平成26年8月7日（平成25年（行ケ）第10170号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-577877号（特表2005-525386号公報） 

分類 A61K 31/4035 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大須賀滋裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、実質的にその（－）異性体を含まない、立体異性体として純粋な（+）－２－［１－（３

－エトキシ－４－メトキシフェニル）－２－メチルスルホニルエチル］－４－アセチルアミノイソイ

ンドリン－１，３－ジオン、並びにそのプロドラッグ、代謝物、多形体、塩、溶媒和物、水和物及び

包接物である。また、本願発明は、２－［１－（３－エトキシ－４－メトキシフェニル）－２－メチ

ルスルホニルエチル］－４－アセチルアミノイソインドリン－１，３－ジオンの（＋）エナンチオマ

ーを用いる方法及び該（＋）エナンチオマーを含む医薬組成物である。当該方法は、ＴＮＦ－αレベ

ルの低減又はＰＤＥ４の阻害により改善される疾患の治療及び／又は予防方法を含む。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：国際公開第00/25777号（審決の認定） 

「２－［１－（３－エトキシ－４－メトキシフェニル）－２－メチルスルホニルエチル］－４－アセ

チルアミノイソインドリン－１，３－ジオン；及び製薬上許容される担体，希釈剤又は賦形剤を含む

薬剤組成物。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願補正発明） 

【請求項１】立体異性体として純粋な（＋）－２－［１－（３－エトキシ－４－メトキシフェニル）

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/370/084370_hanrei.pdf
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－２－メチルスルホニルエチル］－４－アセチルアミノイソインドリン－１，３－ジオン，又はその

製薬上許容される塩，溶媒和物若しくは水和物；及び製薬上許容される担体，賦形剤又は希釈剤を含

む，乾癬治療用医薬組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年 3月20日 ： 特許出願（優先権主張日：平成14年3月20日、平成15年1月7日・米国） 

平成22年 5月17日 ： 拒絶査定 

平成22年 9月24日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-21522号） 

平成22年 9月24日 ： 手続補正(上記「特許請求の範囲」を参照) 

平成25年 2月 4日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

（５）相違点についての検討  

 …引用発明における「２－［１－（３－エトキシ－４－メトキシフェニル）－２－メチルスルホニ

ルエチル］－４－アセチルアミノイソインドリン－１，３－ジオン」（以下、「引用発明の化合物」と

いう。）は、キラリティの中心を一つ有するから、（＋）－エナンチオマー及び（－）－エナンチオマ

ーの二つの光学異性体が存在することが明らかであるところ、上記（２）ウ．の記載によれば、引用

発明の化合物はこのような光学異性体として存在しうるものであることが認められる。  

ここで、不斉（キラリティ）をもつ薬物ではその光学異性体によって受容体との結合のしやすさに

差があり、これにより薬理活性の強さに差を生じたり、まったく異なる薬理作用を示したりすること、

構造中に不斉（キラリティ）中心が存在する薬物においては、目的に適合した光学異性体のみを提供

すべきであることが、本件優先日前に技術常識となっていたと認められる（上記（３）参照）。  

そうすると、引用発明の化合物も、二つの光学異性体間で、薬理活性の強さに差が生じたり、まっ

たく異なる薬理作用を示したりすることは当然に予想されることであるから、引用発明の化合物につ

いて、引用例１の上記（２）ウ．の記載にしたがい、機械的に分離したり、キラル形態で調製する等

によって、立体異性体として純粋な二つの化合物を取得し、この二つのうち、引用例１の上記（２）

イ．に記載された「乾癬」の治療に用いるという目的に適合する方のみを有効成分とすることにより、

本願補正発明に至ることは、当業者が容易になし得ることである。 

（６）審判請求人の主張について  

審判請求人は、平成２２年１１月１８日付けで補正された審判請求書及び平成２４年４月２６日付

け回答書において、アプレミラスト（本願補正発明に係る純粋な（＋）－エナンチオマー）は、高い

活性強度、好ましい治療係数（所望の治療効果を発揮する治療薬の量と許容できないレベルの副作用

を起こす同治療薬の量の比）、及び、良好な経口バイオアベイラビリティをあわせもつものであり、

アプレミラストの、対応するラセミ体又は（－）－エナンチオマーに対する、乾癬治療における特に

経口薬としての優位性は実証されており、このようなアプレミラストの顕著な有効性は到底予想でき

たものではない、という趣旨の主張をしている。  
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 しかしながら、ラセミ体の生物活性が有効な光学異性体に比べ１／２以下に激減してしまう場合が

しばしば見られること、光学異性体によって受容体との結合のしやすさに差がありこれにより薬理活

性の強さに差を生じること、医薬品の立体化学が吸収、分布、代謝、排泄、副作用まで大きな役割を

果たしていることが、いずれも本願の優先日前に技術常識となっていた（上記（３）ア．及びウ．参

照）のであるから、引用発明の化合物の上記二つの光学異性体のいずれか一方が、ラセミ体あるいは

他方の光学異性体に比べて良好な活性強度や治療係数を有するであろうことは、当業者が容易に予想

できることである。そして、引用例１に記載されたＴＮＦα及びＰＤＥ ＩＶに対する阻害作用や、

炎症に関連する各種の指標を測定し、引用発明の化合物の二つの光学異性体のうち（＋）－エナンチ

オマーが、ラセミ体や（－）エナンチオマーと比べてこれらの阻害作用や指標の点で良好であること

をもって乾癬治療においても優位であると推論することに、格別の困難を要したともいえない。  

また、補正後の請求項１には経口投与されることについて記載されているわけではないから、「良

好な経口バイオアベイラビリティ」の点は、補正後の請求項１に記載された事項によって特定される

本願補正発明の効果であるとはいえない。 

判決 

原告の主張 

（２）効果の顕著性の看過（取消事由２） 

ア 本願補正発明は従来の治療法よりも優れた

乾癬の新規な経口全身療法を提供するものであ

る。キラル化合物のラセミ体に一定の薬理効果が

あることが公知であっても，その純粋な光学異性

体がラセミ体と比較して顕著な効果を有する場

合には，当該光学異性体の薬物には進歩性が認め

られる。引用例１は，引用発明の化合物の薬理効

果を実質的に開示しているとはいえないし，引用

発明の化合物のラセミ体と比べて本願化合物に

は顕著な薬理効果が認められる。 

 ラセミ体を５０％の不純物を含有するものと

捉えれば，二つの光学異性体の一方がラセミ体と

比較して２倍を超える薬理活性を示すことは説

明がつかず，ラセミ体と比較して２倍を超えるか

どうかを効果の顕著性の判断基準とすべきであ

る。また，本願化合物の効果の顕著性を判断する

にあたっては，それぞれのデータを個別に比較評

価するのみでなく，乾癬治療という効果との関係

における重要性を考慮して，特にＴＮＦ－α阻害

活性を評価すべきである。 

イ 生理活性の顕著性 

被告の主張 

（２）効果の顕著性の看過（取消事由２）に対し

て 

ア 原告は，本願補正発明は，従来の治療法より

も優れた乾癬の新規な経口全身療法を提供するも

のである旨主張する。 

 しかし，本願に係る明細書（以下「本願明細書」

という。）において，乾癬は，炎症性疾患として多

数例示されたものの一つにすぎない。本願補正発

明の「乾癬治療用」という用途は，本件補正によ

り追加されたものであるが，本願補正発明が乾癬

の治療に有効であることが判明したのは，本願の

出願の後である。また，本願補正発明は，経口全

身療法とは特定されていない。以上のことから，

本願補正発明は，従来の治療法よりも優れた乾癬

の新規な経口全身療法を提供するものとはいえ

ず，多数例示されていた炎症性疾患の一つである

乾癬の治療用という用途を請求項に記載したにす

ぎないものである。 

 引用例１に接した当業者は，引用発明の化合物

がＰＤＥ４阻害活性やＴＮＦ－α阻害活性を有

し，これらの活性によりＰＤＥ４及びＴＮＦ－α

の産生が仲介する，乾癬を含む炎症性疾患等を治
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（ア）ＰＤＥ４に対する選択的阻害活性 

 本願化合物のＰＤＥ４阻害活性は，対応するラ

セミ体の約１．１倍，（－）異性体の約８．３倍

の強さである。また，表１の後段にはアッセイの

結果に基づいて算出されたＰＤＥ特異性比が記

載されており，本願化合物が，対応するラセミ体

や（－）異性体と比較して，より高い選択性でＰ

ＤＥ４を阻害することを示している。 

 それに対して，引用例１には，式Ｉの化合物が

ＰＤＥ３とＰＤＥ４の両方を阻害することが示

唆されているのみで，本願化合物がＰＤＥ４を特

異的に阻害する作用については開示されていな

い。 

（イ）ｃＡＭＰ濃度上昇活性 

 本願化合物が対応するラセミ体と比較して約

２．８倍もの強いｃＡＭＰ濃度上昇活性を示した

ことは驚くべきことであり，到底予想し得ないこ

とである。 

（ウ）ＬＴＢ４産生阻害活性 

 ヒト好中球におけるアッセイにおいて，本願化

合物は対応するラセミ体の約８．１倍の強さでＬ

ＴＢ４産生を阻害する。この結果は，本願化合物

が，対応するラセミ体に比較して極めて優れたＬ

ＴＢ４産生阻害活性により乾癬の炎症悪化を抑

制する高い効果を有することを示す。 

（エ）ＴＮＦ－α産生阻害活性 

 本願化合物のＴＮＦ－α産生阻害活性は，対応

するラセミ体の活性の約１．５倍，別のドナーの

ヒト全血におけるアッセイでは約４倍，ヒトＰＢ

ＭＣにおけるアッセイでは約２．５倍，マウス血

清におけるアッセイでは約２０倍の強さであっ

た。これらの結果は，本願化合物が，対応するラ

セミ体に比較して当業者の予想を上回るきわめ

て優れたＴＮＦ－α産生阻害活性を有すること

を示す。 

（オ）ＩＬ－２及びＩＦＮγ産生阻害作用 

 ヒトＰＢＭＣにおけるＩＬ－２産生阻害アッ

療可能であろうことを認識でき，実施例で製造さ

れた具体的な化合物のいずれもがＴＮＦ－α及び

ＰＤＥ４の望ましくない作用を阻害するのに用い

られると理解することができる。そして，本願補

正発明は乾癬治療用医薬組成物の発明であるか

ら，進歩性が肯定されるには，本願化合物が引用

発明のラセミ体と比較して化合物として何らかの

活性等の点で差を有しているのでは足りず，ラセ

ミ体を含む薬剤組成物である引用発明と比較し

て，当業者の予測を超える顕著な乾癬治療用医薬

組成物としての効果を奏することが必要である。

引用発明のラセミ体を構成する二つの光学異性体

間で，引用例１に記載された炎症に関連する各種

の指標の他，薬物動態や副作用の何らかの点に差

があったとしても，そのことは直ちに乾癬治療用

医薬組成物が当業者の予想を超える顕著な効果を

奏することを意味するわけではない。 

イ 生理活性の顕著性 

（ア）ＰＤＥ４に対する選択的阻害活性 

 本件明細書の表１の前段によれば，本願化合物

は，対応するラセミ体に比して約１．１倍の強さ

のＰＤＥ４阻害活性を示すにすぎず，当業者の予

測を超える顕著なＰＤＥ４阻害活性を有するとは

いえない。 

（イ）ｃＡＭＰ濃度上昇活性 

 本件明細書の実施例６によれば，ヒトＰＢＭＣ

において本願化合物はラセミ体の約２倍のｃＡＭ

Ｐ上昇活性を有し，ヒト好中球において本願発明

はラセミ体の約２．８倍のｃＡＭＰ上昇活性を有

するといえる。しかし，これらの結果は，細胞の

種類によってｃＡＭＰ濃度上昇活性に差があるこ

とを意味している上，甲３に，ラセミ体の生物活

性が有効な光学異性体に比べ１／２以下に激減し

てしまうことはしばしば体験するところであると

されていることからしても，ラセミ体の２倍や２．

８倍程度では本願化合物がラセミ体に比べて当業

者の予想を超える顕著なｃＡＭＰ上昇活性を有す
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セイで本願化合物の活性は対応するラセミ体の

活性の約３．６倍，ヒトＰＢＭＣにおけるＩＦＮ

－γ産生阻害アッセイでは約３．７倍の強さであ

った。これらの結果は，本願化合物が対応するラ

セミ体と比較して当業者の予想を上回る優れた

乾癬治療効果を有することを示す。 

ウ バイオアベイラビリティについて 

（ア）水溶解性 

 経口投与された活性成分は，典型的にはｐＨが

弱酸性～弱塩基性の間で変化する腸管の上部領

域で吸収されることが知られている。したがっ

て，このｐＨ域における活性成分の溶解性が，経

口で投与した際のバイオアベイラビリティに影

響する。ｐＨ７．４での水溶解度は，本願化合物

は対応するラセミ体の約３．５倍であった。 

（イ）バイオアベイラビリティ（生体利用率） 

 本願化合物は，対応するラセミ体及び（－）異

性体と比較して，オス及びメスのラットへの経口

投与後の暴露が著しく高かった。 

エ 副作用である催吐性の低発現性について 

 本願優先日前に，ＰＤＥ４阻害剤には主要な副

作用として催吐性があることが知られていた。し

かし，本願化合物は，知覚フェレットモデルでは，

抗炎症作用を奏する投与量において催吐事象（嘔

吐及び吐き気）及び格別の行動変化を引き起こさ

ないことが実証されている。これに対し，引用例

１にはＰＤＥ４阻害剤が催吐性を有することに

ついて言及がない。 

 

るとはいえない。 

（ウ）ＬＴＢ４産生阻害活性 

 ＰＤＥ４阻害剤が炎症組織において好中球増加

を促進させるＬＴＢ４の産生を阻害することが知

られていたのであれば，引用例１において，ＰＤ

Ｅ４阻害活性により炎症疾患への適用が示唆され

ている引用発明の化合物及びその光学異性体につ

いて，炎症に関連するＬＴＢ４の産生阻害を確認

することは当業者が容易に行うことである。そし

て，生体外での活性の程度から生体内での活性の

程度を直ちに推認することはできないし，炎症に

は多数のメディエーターが関与しており、ＬＴＢ

４は炎症に関与する多数のメディエーターの一つ

にすぎないから，生体外で本願化合物がラセミ体

の約８．１倍の強さのＬＴＢ４産生阻害活性を有

していても，乾癬の治療に対しても同様に，本願

化合物がラセミ体の８．１倍の効果があると解す

ることはできない。 

（エ）ＴＮＦ－α産生阻害活性 

 本願化合物と対応するラセミ体について，同じ

ドナーからのサンプルを用いて同じ試験を行わな

くては，両者の活性を比較することができない。

マウス血清を用いたアッセイについても同様に，

同じ系統のマウスを用いて同じ試験を行わなくて

は，両者の活性を比較することはできない。それ

にもかかわらず，原告提出の試験結果報告書（甲

２３。以下「甲２３報告書」という。）には，ラセ

ミ体について，どのようなサンプルやマウスを用

いてどのような試験を行ったのかについて記載が

ない。  

 仮に単純に比較したとしても，ラセミ体に比し

た本願化合物の活性が約１．５倍，約２．５倍や

約４倍という程度では，本願化合物が当業者の予

想を超える顕著なＴＮＦ－α産生阻害活性を有す

るとはいえない。また，ＴＮＦ－αは炎症に関与

するメディエーターの一つにすぎないから，ラセ

ミ体に比した本願化合物の活性が約２０倍という
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数値について，乾癬の治療に対しても約２０倍の

効果があると解することはできない。 

（オ）ＩＬ－２及びＩＦＮ－γ産生阻害作用 

 ＩＬ－２やＩＦＮ－γが炎症に関与することが

知られているのであれば，それらについて確認す

ることは当業者が容易に行うことである。甲２３

報告書に記載されたラセミ体の結果が，本願明細

書の実施例６と同じサンプルを用いて同じ試験を

行って得た結果であることには疑義があるから，

甲２３報告書に記載されたラセミ体の結果と上記

実施例６の本願化合物の結果を単純に比較して本

願化合物のＩＬ－２やＩＦＮ－γ産生阻害活性の

顕著性を論ずることはできない。 

 仮に単純に比較したとしても，ラセミ体に比し

た本願化合物の活性が約３．６倍や約３．７倍と

いう程度では，本願化合物が当業者の予想を超え

る顕著なＩＬ－２産生阻害活性やＩＦＮ－γ産生

阻害活性を有するとはいえない。また，生体外の

活性の程度から生体内での活性の程度を直ちに推

認することはできないし，炎症に関与する多数の

メディエーターのうちＩＬ－２やＩＦＮ－γが特

に乾癬に関係することが本願優先日当時に知られ

ていたとの証拠も見あたらないから，本願化合物

が乾癬の治療に対しても対応するラセミ体の約

３．６倍や約３．７倍の効果があると解すること

はできない。 

ウ バイオアベイラビリティについて 

（ア）水溶解性 

 本願補正発明は，経口のみならず，様々な投与

剤型を包含するものであるから，本願化合物が引

用発明のラセミ体に比べて水溶性に多少優れてお

り，仮に水溶性が経口投与におけるバイオアベイ

ラビリティに影響するとしても，そのことは経口

投与を含む様々な投与剤型を包含する本願補正発

明全体が奏する効果であるとはいえない。 

（イ）バイオアベイラビリティ（生体利用率） 

 本願明細書には，バイオアベイラビリティに優
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れていることは記載されていない。また，経口投

与におけるバイオアベイラビリティには，溶解性

のみが影響するわけではなく，生体内の代謝が大

きな影響を与えることが知られている（乙６）か

ら，本願化合物がラセミ体より水溶性が多少高い

ことが記載された本願明細書の記載から，バイオ

アベイラビリティも優れていると推論することが

できるともいえない。 

エ 副作用である催吐性の低発現性について 

 本願の優先日前に，ＰＤＥ４阻害剤に主要な副

作用として催吐性があることが知られていたので

あれば，催吐性の副作用の有無について確認する

ことは，引用例１に催吐性の副作用に着目した記

載がなくとも，当業者が当然行うことである。 

 また，本願明細書の実施例では，気管支肺胞に

おける好中球増加の抑制を指標に抗炎症用量が導

き出されているから，ここで導き出された抗炎症

用量は，本願明細書に記載されている慢性閉塞性

肺疾患，慢性炎症性肺疾患，喘息の抗炎症用量で

あるというのであればともかく，皮膚疾患である

乾癬の治療に有効な抗炎症用量であるとはいえな

い。そうすると，本願明細書の記載は，本願化合

物が，乾癬の治療に有効な投与量で，催吐の副作

用が生じないことを実証したものとはいえない。

また，本願化合物を含む乾癬治療用医薬組成物が，

対応するラセミ体を含む薬剤組成物と比べて，副

作用の発生を当業者の予想を超えて顕著に低減で

きることを示すものともいえない。 

裁判所の判断 

（１）光学異性体の医薬としての効果の評価基準について 

…薬理活性を有する光学異性体に対してもう一方の光学異性体が競合阻害したり，生体内で片方の光

学異性体がもう一方に変換されるなどの反応が起こることに起因して，ラセミ体の薬理活性は必ずし

も有効な光学異性体の２分の１となるわけではないことが，本願優先日前から広く認識されていた。

光学異性体においては，一方の光学異性体が他方の光学異性体の有する薬理活性に何ら影響を与えな

い場合のみならず，一方の光学異性体が存在することで他方の光学異性体の薬理作用を阻害をした

り，一方の光学異性体が生体内で活性のある他方の光学異性体に変換されたりすることで，他方の光

学異性体の活性に影響を与えることもあるのであって，ラセミ体の活性が光学異性体の２分の１とは
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大きく異なる場合が充分想定される。 

 そうすると，光学異性体が構成として容易想到であるにもかかわらず，当該光学異性体のもつ薬理

活性が公知のラセミ体のそれと比較して顕著であることを根拠として当該光学異性体についての進

歩性が肯定されるかは，当該光学異性体のラセミ体と比較した薬理活性の意義や性質，薬理活性の差

異が生体内におけるものか試験管内でのものか，当該化合物に関する当業者の認識その他の事情を総

合考慮して，当該光学異性体の薬理活性が当業者にとって予想できない顕著なものであったかが探究

されるべきもので，単に薬理活性がラセミ体の２倍であるとの固定的な基準によって判断されるべき

ものではないと解するのが相当である。 

（２）本願化合物の効果の顕著性について 

 上記（１）の点を念頭において，以下に，本願化合物の効果を，ラセミ体である引用発明の化合物

の効果と比較検討する。 

ア ＰＤＥ４に対する阻害活性 

 本願明細書の表１前段によれば，本願化合物のＰＤＥ４阻害活性のＩＣ５０は７３．５ｎＭで，ラ

セミ体のＩＣ５０である８１．８ｎＭの約１．１倍の強さに留まっている。 

 また，本願明細書の表１後段によれば，ＰＤＥ１に対するＰＤＥ４特異性比は引用発明の化合物の

方が本願化合物よりも高い一方，ＰＤＥ２，３，５，６に対するＰＤＥ４特異性比は本願化合物の方

が引用発明の化合物よりも高い。また，引用例１には，引用発明の化合物を含む式Ｉの化合物がＰＤ

Ｅ４の望ましくない作用を阻害するのに用いられること（甲２の段落【００３８】，【００３９】），及

び，ＰＤＥ３及びＰＤＥ４の阻害に有効であること（甲２の段落【００１４】）が記載されている。

このような記載からすると，当業者であれば，引用発明の化合物が特にＰＤＥ４阻害に適したもので

あることを理解できる。したがって，本願化合物がＰＤＥ４に特異性を有することは，引用例１の記

載から予測し得る効果である。 

イ ｃＡＭＰ濃度上昇活性 

 本願明細書の実施例６（ｃＡＭＰ上昇アッセイ）には，ヒトＰＢＭＣを用いたｃＡＭＰ濃度上昇ア

ッセイにおいて，本願化合物のＥＣ５０は１．５８μＭで，ラセミ体（３．０９μＭ）の約２倍の活

性を示し，ヒト好中球を用いたアッセイでは，本願化合物のＥＣ５０は４５７０ｎＭで，ラセミ体（１

２５８９ｎＭ）の約２．８倍の活性を示したことが記載されている。 

 しかし，…本願化合物がラセミ体の約２倍や約２．８倍のｃＡＭＰ濃度上昇活性を有することから

直ちに，予想外の顕著な効果であるとまではいえない。また，実施例６のｃＡＭＰ上昇アッセイは生

体外に単離したＰＢＭＣを用いたものであって，生体に投与した場合の上昇の程度が同様であるか否

かは不明であるから，先の実施例６に記載の効果をもって，乾癬への治療において予想外の顕著な効

果があると認めるには足らない。 

 原告は，ＰＤＥ４阻害の結果ｃＡＭＰ濃度が上昇するので，ＰＤＥ４阻害活性とｃＡＭＰ上昇活性

は相関性があるところ，本願化合物は，ＰＤＥ４阻害活性はラセミ体の約１．１倍にすぎない（表１

前段）にもかかわらず，ｃＡＭＰ濃度上昇活性がラセミ体の約２倍，約２．８倍もの強さであること

は予想外である旨主張する。しかし，ＰＤＥ４の阻害によりｃＡＭＰ分解が抑制されるというメカニ

ズムから，ＰＤＥ４阻害活性が高ければ細胞内ｃＡＭＰ濃度上昇活性も高いという関係までは一応理
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解できるとしても，細胞内にｃＡＭＰ濃度に影響を及ぼす因子としてＰＤＥ４以外は存在しないとま

では考えられないから（細胞内にｃＡＭＰ濃度に影響を及ぼす因子としてＰＤＥ４以外のものが存在

するであろうことは，本願明細書の実施例６において，ｃＡＭＰ濃度上昇活性が用いる細胞の種類に

よって異なること（甲６ないし８）からうかがえる。），両活性の強さの程度を対応付けて評価するこ

とは妥当ではない。 

ウ ＬＴＢ４産生阻害活性 

 本願明細書の表２によれば、本願化合物のＬＴＢ４産生阻害活性のＩＣ５０は２．４８ｎＭであっ

て，ラセミ体（２０．１ｎＭ）の約８．１倍の強さである。しかし，光学異性体の活性がラセミ体の

２倍を上回ることをもって，直ちに予想外の顕著な効果であるとすることができないことは前記（１）

のとおりである。そして，上記表２は，生体外に単離した好中球を用いたものであるから，生体に投

与した場合の活性の程度が同様であるか否かは不明であること（例えば，甲５には，生体外で（Ｓ）

体が（Ｒ）体に対して１６０倍の活性を有したにもかかわらず，生体内では活性の差が１．４倍に留

まる例が記載されている。）を考慮すると，表２のＬＴＢ４阻害活性の記載から，本願化合物が乾癬

への治療効果の点で予想を超えた顕著性があるとまで認めることはできない。  

エ ＴＮＦ－α産生阻害活性 

 本願明細書の実施例３に記載された本願化合物のＴＮＦ－α阻害活性の値は，原告提出の甲２３報

告書に記載されたラセミ体の値と比較すると，ヒト全血では約１．５倍，別のヒト全血では約４倍，

ヒトＰＢＭＣでは約２．５倍，マウス血清では約２０倍高い（甲２３）。しかし，光学異性体の活性

がラセミ体の２倍を上回ることをもって，直ちに予想外の顕著な効果であるとすることができないこ

とは前記（１）のとおりである。そして，ヒトの試料における約１．５ないし４倍程度活性が強いと

しても，本願明細書の実施例３及び甲２３報告書は，生体外へ単離した血液，ＰＢＭＣ，又は血清を

用いたものであるから，生体に投与した場合の活性の程度が同様であるか否かは不明であることを考

慮すると，これをもって当業者の予想を超えた顕著な効果であるとまでは認められない。また，マウ

ス血清ではＴＮＦ－α阻害活性の値が約２０倍の強さであったとの点についても，本願補正発明の乾

癬治療用医薬組成物はヒトへの適用を念頭に置いたものであるから，ヒトの試料における効果が上述

のとおり顕著であるとまでいえない以上，たとえマウスの試料での効果がある程度高いとしても本願

補正発明の進歩性判断は左右されない。 

 したがって，原告の主張に係るＴＮＦ－α産生阻害活性をもって，本願化合物の効果の顕著性を認

めることはできない。 

オ ＩＬ－２及びＩＦＮ－γ産生阻害作用 

 本願明細書の実施例６に記載された本願化合物のＩＬ－２産生阻害活性及びＩＦＮ－γ産生阻害

活性の値は，原告提出の甲２３報告書に記載されたラセミ体の値と比較すると，それぞれ約３．６倍，

約３．７倍高い（甲２３）。しかし，上記（１）のとおり，光学異性体の活性がラセミ体の２倍を上

回ることは充分想定されることである。そして，本願明細書の実施例６のＩＬ－２産生阻害活性及び

ＩＦＮ－γ産生阻害活性は，生体外に単離したＰＢＭＣを用いたものであるから，生体に投与した場

合の活性の程度が同様であるか否かは不明であることを考慮すると，上記の阻害活性の記載から，乾

癬への治療効果の点で予想外に顕著であるとまでは認めることはできない。 
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カ 溶解度 

 本願明細書の実施例８（水溶解度）によれば，ｐＨ７．４水性バッファーへの溶解度が，本願化合

物は０．０１２ｍｇ／ｍＬで，ラセミ体（０．００３４ｍｇ／ｍＬ）の約３．５倍である。しかし，

一般に，薬物のｐＨ１ないし７における溶解度が１ｍｇ／ｍＬ以下の場合には消化管吸収，すなわち

バイオアベイラビリティに大きく影響するといわれている（乙５）から，実施例８の結果からは，ラ

セミ体はもちろん本願化合物も消化管吸収，すなわちバイオアベイラビリティの点で欠点のある化合

物であると考えられる。そうすると，本願化合物が，溶解度の点で格別顕著な効果を有するとは認め

ることはできない。 

キ バイオアベイラビリティ 

 原告は甲２３報告書を提出し，ラット，カニクイザルへの経口及び経静脈投与及びヒトへの経口投

与において，本願化合物の血中濃度がラセミ体に比べてより高いことを示し，本願明細書の溶解度に

関する記載から，当業者であれば本願化合物がバイオアベイラビリティにも優れることは認識できる

から，甲２３報告書のバイオアベイラビリティに関する結果は本願補正発明の進歩性判断において参

酌されるべきである旨主張する。 

 しかし，本願明細書にはバイオアベイラビリティに関する記載はない。また，本願明細書の実施例

８に記載された本願化合物の水性バッファーへの溶解度は，上記カのとおり，高いバイオアベイラビ

リティを推測させるものではない上，薬物の経口投与や経静脈投与後の血中濃度は，溶解性のみなら

ず剤型や，吸収，分解，排泄や代謝など生体による作用の影響を大きく受けるので，甲２３報告書に

記載された動物への投与試験の結果は，本願明細書の記載から推論できるものではなく，本願補正発

明の進歩性判断において参酌すべきではない。 

ク 乾癬治療効果（臨床試験結果） 

 原告は，臨床試験に関する証拠（甲２４～２８）を提出して，臨床試験において，本願化合物が乾

癬に対して優れた生理活性及びバイオアベイラビリティを有することが実証された旨主張する。 

 しかし，上記１（４）のとおり，引用発明の化合物が乾癬を含む炎症性疾患に対する治療効果を有

することは引用例１から理解できたことである。また，いずれの証拠も，乾癬の治療において本願化

合物が引用発明の化合物と比較して格別顕著な効果を有することを立証するものではない。したがっ

て，臨床試験に関する証拠（甲２４～２８）は，本願補正発明の進歩性を左右するものではない。 

ケ 副作用である催吐性の低発現性 

 本願明細書の実施例８（ＬＰＳ誘導性肺好中球増加フェレットモデル）には，本願化合物を経口投

与し，ＬＰＳをエアゾールで曝露した後の気管支肺胞中の好中球増加の抑制のＥＤ５０が０．８ｍｇ

／ｋｇであるのに対して，閾嘔吐用量は１０ｍｇ／ｋｇであり，治療指数が１２と算出されたことが

記載されている。 

 しかし，本願優先日前からＰＤＥ４阻害剤には主要な副作用として催吐性があることが知られてい

た（甲３０）のだから，引用例１の記載から引用発明の化合物がＰＤＥ４阻害活性を有する医薬とし

て使用し得ることを理解した当業者は，その光学異性体を評価するにあたって，催吐性の有無を検討

すると推察される。そして，本願化合物がラセミ体と比較して当業者の予想を超えるほど催吐性が低

減されたものであると認めるに足りる証拠はない。したがって，催吐性の低減は，本願補正発明の進
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歩性を裏付けるものではない。 

（３）小括 

 上記（２）のとおり，本願明細書から把握される本願補正発明の効果は，いずれも引用発明と比較

して当業者が予測し得る範囲を超えた格別顕著なものとまでは認めることはできない。また，薬理作

用，バイオアベイラビリティ及び低い副作用という三つの側面を総合して評価しても，本願化合物が，

ラセミ体については光学異性体に分離してそれぞれの薬理作用等を検討し，目的に適したものを選択

するという本願優先日当時の技術常識にのっとって，引用発明の化合物の二つの光学異性体のうちか

ら（＋）異性体を選択した結果もたらされたものにすぎないことを考慮すれば，進歩性を肯定するに

足りるものではない。 
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(46)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「駆動回路」（査定不服審判） 

知財高判平成19年7月19日（平成18年（行ケ）第10488号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-310091号（特開2004-147435号公報） 

分類 H02M 3/155 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ＰＷＭ（Pulse Width Modulation）方式によるＬＥＤ（Light Emitting Diode）等の

発光素子を調光する駆動回路において、温度や電源電圧の変動、素子ばらつきの影響を抑えて一定レ

ベルのパルス電流を出力できるようにする目的で、発光素子への駆動電流のオン、オフを切り替える

第１のトランジスタについて、発光素子に電流が供給されているときには駆動パルス信号に基づいて

第１のトランジスタをオン・オフ制御し、発光素子に電流が供給されていないときに第１のトランジ

スタをオフ状態にする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：国際公開第2001／45470号パンフレット（判決の認定） 

 「…引用例記載のＬＥＤランプ装置は，商用交流電源をＬＥＤランプの電源として用いる場合に，

単に交流電圧を整流（全波整流）したものをＬＥＤに直結しただけでは，一定電圧以上の期間中に入

力される電力が無駄となり，損失が大きいという課題認識の下に，一定電圧以上の期間中の一部の期

間でのみ電力を供給することによって，商用交流電源を用いた場合でも低損失でＬＥＤを発光可能と

するものであると認められる。」 

「…引用例のＬＥＤランプ装置は，…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち，例え

ば４０Ｖ以上の期間中の一部の期間にのみ，ＬＥＤランプ１０６に一定の電力を供給するようにして，

ＬＥＤランプ１０６に供給される電流がスイッチング制御回路部３２２により定電流となるように制

御されている。」（以上、判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/967/034967_hanrei.pdf
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（ⅱ）周知技術 

 「…ＰＷＭ調光技術，すなわちパルス幅変調（Pulse Width Modulation）を用いて光の強度を調節

する方法…」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】ＰＷＭ調光駆動される発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって， 

 発光素子に結合される出力端子を有するスイッチング電源のスイッチング素子としての第１のトラ

ンジスタと， 

 発光素子に流れる電流を検出するための検出回路と， 

 上記検出回路から供給される検出信号と基準信号とを比較して当該比較結果に応じた誤差信号を生

成する誤差信号生成回路と， 

 上記誤差信号と周期信号とに基づいて上記第１のトランジスタをオン・オフ制御するための駆動パ

ルス信号を生成する比較回路とを有し， 

 発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第１のトランジスタが

オン・オフ制御され，発光素子に電流が供給されていないときに上記第１のトランジスタがオフ状態

にある駆動回路。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年1月17日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年3月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-4644号） 

平成18年9月13日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明は，…「引用例」…記載の発明，周知技術及び一般的技術事項に基づいて，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 

ができないとするものである。 

 審決は，上記結論を導くに当たり，…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。 

(3) 相違点 

 本願発明が「ＰＷＭ調光駆動される」発光素子に対して電力を供給するための駆動回路であって，

「発光素子に電流が供給されているときに上記駆動パルス信号に基づいて上記第１のトランジスタ

がオン・オフ制御され，発光素子に電流が供給されていないときに上記第１のトランジスタがオフ

状態にある」のに対して，引用発明の場合には，引用例には，かかる発光素子へのＰＷＭ調光駆動

については記載されておらず，ＰＷＭ調光駆動とスイッチング素子３１６の動作について明確でな

い点 

 …「ＬＥＤランプ１０６に対してＰＷＭ調光駆動を可能とさせることに，特段の困難性があると

はいえない。」とした… 
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判決 

原告の主張 

 …引用発明においては，ＬＥＤランプ１０６に

流れる電流が一定となるようにフィードバック

（負帰還）制御が行われており，引用発明の電源

装置部は，ＡＣ入力電圧が４０Ｖ以上のときに，

ＬＥＤランプ１０６の通電電流が一定になるよ

うにスイッチング素子３１６のオン・オフを制御

するものである。 

 上記のような技術である引用発明に，ＬＥＤラ

ンプ１０６の通電をオン・オフするＰＷＭ調光駆

動を適用すると，ＬＥＤランプ１０６への通電が

ない場合，すなわち，ＬＥＤランプ１０６に流れ

る電流がゼロとなる場合には，前述したＬＥＤラ

ンプ１０６に流れる電流を一定とする制御によ

って，スイッチング制御回路部３２２はＬＥＤラ

ンプ１０６に供給する電流を増やす方向に動作

し，ＬＥＤランプ１０６に電流を流す必要がない

にもかかわらず，電力を供給する事態を招来させ

る結果，電源自体が破壊される。 

 引用発明にＰＷＭ調光駆動を採用すると，上記

のような不都合が生じるのであるから，「ＬＥＤ

ランプ１０６に対してＰＷＭ調光駆動を可能と

させることに，特段の困難性があるとはいえな

い。」とした審決の判断は，誤りである。 

被告の主張 

 …引用発明の電源装置部は，ＬＥＤランプ１

０６と電源装置部との接続が切れたときには，

電流帰還型から電圧帰還型へと切り替わり，出

力電圧に制限をかけるようにスイッチング制御

回路部３２２が制御されるものであるから，引

用発明においてＰＷＭ調光駆動を採用したとし

ても，原告が主張するような電源自体の破壊が

生ずることはありえない。 

 したがって，引用発明にＰＷＭ調光駆動を適

用すると電源自体が破壊されるとの原告の主張

は当を得ない。 

裁判所の判断 

 …ＰＷＭ調光技術…を用いて光の強度を調節する方法自体が周知技術であることは，当事者間に

争いがなく，本願発明においても長時間の点灯等によりＬＥＤランプのパルス電流が変化して，発

光光量が変動するのを抑えることが目的とされており（本願明細書段落【０００８】～【００１１】），

一般的な動機付けがないわけではない。もっとも，当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用する

ことが容易であるか否かについては，後記の技術的困難性を検討する必要があり，動機付けのみで

判断することはできない。 

 …引用例のＬＥＤランプ装置は，…商用交流電源を全波整流して得られた波状の電圧のうち，例

えば４０Ｖ以上の期間中の一部の期間にのみ，ＬＥＤランプ１０６に一定の電力を供給するように

したものである。そして，ＬＥＤランプ１０６に供給される電流は，スイッチング制御回路部３２

２により，定電流となるように制御されている。これに対し，ＰＷＭ調光技術は，発光素子に供給

する電流を一定の周期でオン・オフさせるものであり，そのままで直ちに引用例のＬＥＤランプ装



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 241 - 

置に適用することはできない。 

 …当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することが困難であるとして原告が主張する「電源

の破壊」等についての技術的説明は必ずしも首肯するに足りる説得力を有するものとは言い難い。

しかしながら，その趣旨は，引用発明のＬＥＤランプは流れる電流が一定となるように制御される

のに対し，本願発明が採用するＰＷＭ調光駆動ではＬＥＤに流れる電流をオン・オフさせる制御を

行うのであるから，制御の方法において両者はなじまないという阻害要因を原告が指摘しているも

のと善解することが可能である。したがって，原告が主張するように「電源の破壊」に至らないと

しても，審決が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することを妨げる事情について十分な検討をしな

いまま，当業者が引用発明にＰＷＭ調光技術を適用することに困難はないと判断したことは誤りで

ある。 

 以上のとおり，発光強度を調節するという一般的要請があり，かつ，その手段としてＰＷＭ調光

技術が周知であったとしても，引用例の第２又は第３実施形態のＬＥＤランプ装置にＰＷＭ調光技

術を適用することを妨げる事情があるから，引用例の記載に接した当業者が引用発明にＰＷＭ調光

技術を適用しようとする動機付けも弱く，相違点に係る構成に容易に想到することができたとはい

えない。 
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(46)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「洗浄剤組成物」（無効審判） 

知財高判平成22年11月10日（平成22年（行ケ）第10104号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-194727号（特開平9-221697号公報） 

分類 C11D 7/60 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、本多知成裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、洗浄効果に優れ、かつ生分解性の良い、食品工業でのプロセス洗浄及び各種工業プロ

セスでの硬表面洗浄に用いる洗浄剤を提供することを目的とし、水酸化ナトリウム、アスパラギン酸

二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，及びグリコール酸ナトリウムを主成分として含有

する硬表面洗浄剤である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明１）：特開昭50-3979号公報 

「ア 引用発明１は，…「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」６０

重量％と，二次的反応により生成する「グリコール酸ナトリウム」を１２重量％含有する…金属イオ

ン封鎖剤組成物である。 

イ… 

…Ｎ，Ｎ－ジカルボキシメチルアミノ酸の誘導体を含有する…金属イオン封鎖剤組成物は，モノク

ロル酢酸とアミノジカルボン酸のジナトリウム塩とをアルカリ性水性媒体中で反応させることにより

アミノジカルボン酸のアミノ基の窒素原子にカルボキシメチル基を結合させることにより製造される。

…本発明による反応はアルカリ性水性媒体中での置換反応であり，つぎの図式で表される〔反応式(1)

参照〕…アミノジカルボン酸のアミノ基を２個のカルボキシメチル基により置換した誘導体を高収率

で得ることが困難である本質的原因の一つは，モノクロル酢酸が加水分解することである。すなわち

この二次的反応によりグリコール酸ナトリウムが生成する〔反応式(2)参照〕。従ってこの欠点を防止

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/830/080830_hanrei.pdf
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するためには(1)式の反応が行われ，(2)式の反応が起こらないように，遊離のモノクロル酢酸の存在

下で前記の置換反応を行いかつアルカリ性化合物のみを徐々に添加することが必要である…。」 

(判決より抜粋、下記反応式は特開昭50-3979号公報より抜粋) 

反応式（1） 

 

反応式（2） 

 

（ⅱ）引用例２（引用発明２）：ドイツ国特許公開公報第4240695号（平成6年6月9日公開） 

「…引用発明２は，…水性アルカリ性洗浄剤組成物で，…水酸化ナトリウム等のアルカリ金属の水

酸化物を２ないし５０重量％を配合し，…グルタミン酸－Ｎ，Ｎ－二酢酸を含有する水性アルカリ性

洗浄剤組成物で，成分として水酸化ナトリウムを含有する技術のものであり，…」(判決より抜粋) 

（ⅲ）周知例１ないし３の各内容 

「周知例１ないし３には，…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を，硬表面の洗浄のための有効

成分として用いる技術が記載されている。」（判決より抜粋） 

（ⅳ）本件発明１と引用発明１との相違点２ 

「…本件発明１が，水酸化ナトリウムを含有し，「水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４

０重量％」と規定されているのに対し，引用発明１は，水酸化ナトリウムを含有することについて規

定されていない点」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（順に「本件発明1」、「本件発明2」） 

【請求項１】水酸化ナトリウム，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミン酸二酢酸塩類，

及びグリコール酸ナトリウムを含有し，水酸化ナトリウムの配合量が組成物の０．１～４０重量％で

あることを特徴とする洗浄剤組成物。 

【請求項２】水酸化ナトリウムを５～３０重量％，アスパラギン酸二酢酸塩類及び／またはグルタミ

ン酸二酢酸塩類を１～２０重量％，グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び／また

はグルタミン酸二酢酸塩類１重量部に対して０．１～０．３重量部含有する請求項１記載の洗浄剤組

成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年7月13日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800152号） 
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平成21年10月5月 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（本件訂正） 

（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年3月2日 ： 本件訂正を認容、本件特許を無効とする旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件審決…は，…本件訂正を認めた上で，本件発明は，…「引用発明１」及び「引用発明２」…並

びに…周知例１ないし３に記載された周知技術などに基づいて，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，…同法１２３条１項２号の規定により無効にすべきものである… 

 …相違点２について，引用例２及び周知例１ないし３を根拠にして，…硬表面の洗浄に用いられる

…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物において，水酸化ナトリウムをその成分とすることは，周知

の技術であるとする。 

判決 

原告の主張 

(1) 水酸化ナトリウムの含有 

本件発明１が「水酸化ナトリウムの配合量が組

成物の０．１～４０重量％」と規定するのは，…

「…グルタミン酸二酢酸塩類」及び「グリコール

酸ナトリウム」に「水酸化ナトリウム」を加えて

高アルカリ条件下に置くことを意味している。 

他方，引用例１には，水酸化ナトリウムを含有

する旨の記載はなく，…実験系のｐＨを８ないし

１１の弱アルカリ性に調整する…ものである。 

 （2） 引用例２等との関係 

引用例２及び周知例１ないし３は，…環境問題

を生じない…金属イオン封鎖剤…を試みている

文献の中から，水酸化ナトリウムを添加する記載

のある文献を探し出したもので，水酸化ナトリウ

ムの使用を一般化できるような周知技術を開示

するものではない。 

被告の主張 

(1) 水酸化ナトリウムの含有 

原告は，高アルカリに技術的意義があると主張

する。 

しかしながら，…実施例及び比較例…において，

アルカリ剤は水酸化ナトリウム…の濃度は５ｗ

ｔ％のみである。したがって，ｐＨ１１超（水酸

化ナトリウム０．１重量％近辺）とｐＨ１１以下

との効果上の違いは不明であって，弱アルカリ（ｐ

Ｈ１１以下）に対する高アルカリの技術的な利点

は主張・立証されていない。 

裁判所の判断 

…引用発明１に係る金属イオン封鎖剤組成物は，…「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミ

ン酸のナトリウム塩」と，…「グリコール酸ナトリウム」とを組成物とするが，反応式(1)によって

…Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を高収率で得ることが困難である

原因の１つとして反応式(2)に係る「二次的反応」によりグリコール酸ナトリウムが生成されてしま

う…ため…，(1)の反応は行われるが，(2)の反応は起こらないようにする必要があるというのである

から，引用発明１に係る金属イオン封鎖剤組成物にあっては，その組成物である「Ｎ，Ｎ－ビス（カ
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ルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」が必須の成分であって，その組成物である「グルタ

ミン酸ナトリウム」は，当該金属イオン封鎖剤の効果を発生させるにおいて必要のないものであるば

かりか，かえって，必須の成分である「Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウ

ム塩」を高収率で生成し得ない原因の１つであるというのであるから，引用発明１は，専ら「Ｎ，Ｎ

－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩」による金属イオン封鎖作用を発揮させる

ような金属イオン封鎖剤組成物の発明ということができる。 

 …引用発明２は，…水酸化ナトリウム…のようなアルカリと錯体形成剤とを硬表面の洗浄のための

有効成分として用いるものということができる。 

 (4) 本件発明について 

 …実施例６は，…本件発明の洗浄剤組成物に該当するものであって，他方，比較例３は，実施例６

と同量の水酸化ナトリウム及びグルタミン酸二酢酸四ナトリウムを含むが，グリコール酸ナトリウム

を含有しない…ものである。 

…実施例６の洗浄剤組成物は，少なくともグリコール酸ナトリウムを配合したことにより，その洗

浄効果が有意に高まるとの作用効果を生じたものということができ，本件発明に係る洗浄剤組成物

は，グリコール酸ナトリウムを必須の組成物とする発明であるといわなければならない。 

 (5) 引用発明２等の引用発明１への適用 

 …引用発明１は，Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グルタミン酸のナトリウム塩を組成物とする

金属イオン封鎖剤組成物であるところ，この…ナトリウム塩は，引用発明２における…グルタミン酸

－Ｎ，Ｎ－二酢酸と成分において共通するものである。 

…引用発明１と引用発明２とその技術分野をみてみると，…金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物

を硬表面の洗浄のための有効成分として用いることは周知技術であるということができるものであ

るから，引用発明１も，洗浄作用という技術分野に係る発明であって，引用発明２と技術分野を同じ

くするものということができる。 

 …引用発明２は，グリコール酸ナトリウムを組成物とする金属イオン封鎖剤組成物の発明ではな

く，また，引用発明１も，その発明に係る金属イオン封鎖剤組成物には，グリコール酸ナトリウムが

含まれているとはいえ，…当該金属イオン封鎖剤組成物にとって，グリコール酸ナトリウムは必須の

組成物ではなく，かえって，その必要がない組成物にすぎないのである。 

そうすると，一般的に，金属イオン封鎖剤を含む洗浄剤組成物を硬表面の洗浄のための有効成分と

して用いることとし，その際に引用発明１に引用発明２を組み合わせて引用発明１の金属イオン封鎖

剤に水酸化ナトリウムを加えることまでは当業者にとって容易に想到し得るとしても，引用発明１の

金属イオン封鎖剤組成物にとって必須の組成物でないとされるグリコール酸ナトリウムを含んだま

ま，これに水酸化ナトリウムを加えるのは，引用例１にグリコール酸ナトリウムを生成する反応式(2)

の反応が起こらないようにする必要が…あるから，阻害要因があるといわざるを得ず，その阻害要因

が解消されない限り，そもそも引用発明１に引用発明２を組み合わせる動機付けもないというべきで

あって，その組合せが当業者にとって容易想到であったということはできない。 
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(46)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「外光遮蔽層，これを含むディスプレイ装置用フィルタ及びこれを含んだディスプレイ

装置」（査定不服審判） 

知財高判平成23年12月6日（平成23年（行ケ）第10092号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-129227号（特開2006-313360号公報） 

分類 G09F 9/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、明室条件でのコントラスト比を向上させて、モアレ

現象を防止できる外光遮蔽層であって、透明樹脂材質からなる基材

２３２と、基材２３２の一面に所定の周期で相互に離隔されて形成

された遮光パターン２３６とを含み、遮光パターン２３６の進行方

向と基材２３２の長辺とがなすバイアス角αが、５度ないし８０度

である外光遮蔽層である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物1（引用発明１）：特開2001-34183号公報（審決の認定） 

 「垂直方向にピッチＱで隣り合う複数の画素を含むプラズマディスプレイパネルの表示面の前方に

配置されたフィルター板２０であって， 

 フィルター基板６と， 

 前記フィルター基板６の一面に形成され，垂直方向に沿って所定のピッチＳで互いに平行に配列さ

れ，水平方向に直線上に延び，ストライプ構造をなす複数の黒色の庇状の遮光体１と、 

 を含み， 

 前記複数の画素の画素ピッチＱと，遮光体の垂直方向の垂直ピッチＳとの間に 

 Ｑ／Ｓ＝ｎ＋１／２（ｎは正整数） 

【図３】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/810/081810_hanrei.pdf
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 の条件が成立するように遮光体が配置され， 

 パネル外部からの入射光，即ち照明光や自然光を遮断して表示画像の明室コントラストを改善する

機能を有し，モアレ模様の視認がほとんど無く，遮光体の幅に応じて開口率と透過率が変わる， 

 フィルター板２０。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）刊行物2（引用発明２）：特開昭５９－１０４６０２号公報 (審決の認定) 

 「水平入射光を透過し、斜め方向から入射する光を遮ることができ、特に屋外で用いるＣＲＴ、デ

ィスプレイの前面に適用すると、画像のコントラストが向上する遮光板の遮光層であって、  

 アクリル樹脂等の各種透明プラスチック基板と、  

 該基板の片面に等間隔で平行な溝を形成して、溝に黒色のインキや塗料を充填し乾燥させ、  

 前記充填し乾燥させた部材の溝の外部に露出する側の面は透明プラスチック基板の外部に露出して

おり、  

 溝の幅は、遮光板の水平入射光の透過効率を確保することと、遮光性組成物の充填による遮光効果

を確保することとを考慮して、５０μｍ～１５０μｍ、好ましくは７０μｍ～１００μｍであり、  

 溝のピッチ、即ち溝の間隔及び溝の幅の和は、溝の深さにもよるが、１００μｍ～１０００μｍ、

好ましくは２００μｍ～５００μｍである  

 遮光板。」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 導電性メッシュタイプの電磁波遮蔽層を含むフィルタベースと， 

 前記フィルタベースの一面に形成され，透明樹脂材質の基材と，前記基材の一面に一定の周期で相

互に離隔されるように複数の溝が形成され，前記複数の溝のそれぞれの内部に黒色物質が充填されて

成された遮光パターンとを備え，前記基材の一面に対して前記遮光パターンが占める面積の割合が２

０乃至５０％である外光遮蔽層であって，前記遮光パターンの進行方向と前記基材の長辺とがなすバ

イアス角αが５乃至８０度である前記外光遮蔽層と 

 を含み，前記バイアス角αおよび前記導電性メッシュの延長線と前記基材の長辺とがなすバイアス

角βにおいて，バイアス角の差（β－α）が５～４０度または５０～７５度であることを特徴とする

ディスプレイ装置用フィルタ。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 5月 8日 ： 特許出願（優先権主張日：平成17年5月4日・韓国） 

平成19年 8月 8日 ： 拒絶査定 

平成19年11月12日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-30646号） 

  手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年11月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決 

「（相違点１）について 

 引用発明１と引用発明２は，何れもコントラストの改善を目的として，ディスプレイの前面に設置

する遮光層を備えたフィルタや遮光板に関する発明であり同一の技術分野に属する発明であること，

引用発明１が備える庇状の遮光体は，刊行物２に従来技術として開示されている『ひさし』・・・に

相当し，引用発明２は『ひさし』が有する欠点に鑑みてなされた発明であることから，引用発明１に

引用発明２を組み合わせること，すなわち，引用発明１の透明基板の１面に形成する庇状の遮光体に

代えて，アクリル樹脂等の各種透明プラスチック基板の表面に一定の周期で相互に離隔されるように

複数の溝を形成し，黒色インキや塗料を充填し乾燥させせたものを採用し，上記（相違点１）（Ａ）

に係る発明特定事項となすことは，当業者が容易に想到し得たことと認められる。 

 そしてその際，基材の一面に対して遮光パターンが占める面積の割合をどの程度とするかは，刊行

物２に記載されるよう，水平入射光の透過効率と，遮光効果の観点から当業者が適宜設定する設計事

項と認められる（例えば，引用発明２は，好ましい溝の幅の範囲が７０μｍ～１００μｍ，好ましい

溝のピッチの範囲が２００μｍ～５００μｍであるから，基材の一面に対して遮光パターンが占める

面積の割合は，それぞれの範囲の中間値を用いて計算すると，２４％（＝８５μｍ／３５０μ／ｍ）

となり，本願発明の２０乃至５０％の範囲に含まれる。）。したがって，上記（相違点１）（Ｂ）に係

る発明特定事項となすことに困難性は認められない。」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

引用発明２は，スペースの問題を解決するた

め，透明プラスチック基板の片面に等間隔で平行

な溝を形成し，この溝に黒色インキ等を充填させ

た構成を有するものであって，基板表面での反射

光を吸収することはできない。 

 そうすると，引用発明１の遮光体付きフィルタ

ー板と引用発明２の遮光板とでは構成が異なる

上，スペースの問題を解決するためのものか否か

も異なるし，引用発明２の遮光板は引用発明１の

遮光体付きフィルター板よりも上方からの入射

光を遮断する機能が劣るから，引用発明１と引用

発明２を組み合わせる動機付けがないか，組合せ

の阻害要因がある。 

被告の主張 

引用発明１と引用発明２とは，ディスプレイの

コントラストの改善を目的とし，ディスプレイ前

面に遮光層を具備するフィルタや遮光板に関する

発明であるから，同一の技術分野に属する。また，

引用発明２は従来技術である庇状の遮光体の欠点

にかんがみてされたものである。そうすると，引

用発明１に引用発明２を組み合わせる動機付けが

ある。 

 なお，ディスプレイ前面の遮光フィルターに要

求される機能，特性は上方から入射する光を遮断

することに止まるものではなく，耐久性等も要求

されるし，フィルタの大きさ，製造の容易性，製

造コスト等も勘案してその構成が決定されるもの

である。そうすると，上方から入射する光を遮断

する性能が多少低下するとしても，その他の機能

等が向上するのなら，引用発明２を組み合わせて

構成を変更する動機付けに欠けるものではない。 

 したがって，相違点１に係る構成の容易想到性
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についての審決の判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

…原告は，引用発明２の遮光板は引用発明１の遮光体付きフィルター板よりも上方からの入射光を

遮断する機能が劣るから，引用発明１と引用発明２を組み合わせる動機付けがないか，組合せの阻害

要因があると主張する。確かに，刊行物２の遮光板は，溝状の遮光体の構成を採用したもので，外側

に張り出す庇状の遮光体の構成を採用した引用発明１のフィルターよりも斜め上方から入射する環

境光を遮蔽する効果が若干小さいとも考えられる。しかしながら，明室条件下で斜め上方から入射す

る環境光の遮光性能が低下するデメリットがあるとしても，引用発明２の構成を採用することによる

メリットが上回れば，当業者において引用発明１に引用発明２を組み合わせる動機付けに欠けるもの

ではない。しかるに，刊行物１の段落【００３８】には，「遮光体１には，外光を吸収する機能の他

に，機械的強度が必要である。」との記載があるところ，引用発明２の微細な溝に着色剤を充填する

構成においては，基板自体の強度により遮光板の機械的強度を補うことができるという，引用発明１

の庇状の遮光体の構成に比したメリットがあり，また，前記のとおり，引用発明２は庇状の遮光体の

デメリットであるスペースの問題を解決して，遮光板の厚さを小さくすることができるメリットを有

するから，当業者において引用発明１に引用発明２を組み合わせるメリットが小さいとはいえず，か

かる組合せによって生ずるデメリットを下回るものではない。そうすると，当業者において引用発明

１に引用発明２を組み合わせる動機付けに欠けるものでも，斜め上方からの環境光の遮光性能の若干

の低下をもって，上記両発明を組み合わせる阻害要因とすることもできないということができ，原告

の上記主張を採用することはできない。 
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(46)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「重金属固定化処理剤」（無効審判） 

知財高判平成23年12月22日（平成22年（行ケ）第10097号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-313845号（特開平8-224560号公報） 

分類 B09B 3/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ

酸（本件化合物）が飛灰中の重金属を固定化できることを技術思想とする、当該本件化合物からなる

飛灰中の重金属固定化処理剤である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明１）：特開平3-231921号公報（審決の認定） 

 「…分子量５００以下の１級及び／又は２級アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合す

る活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はそ

の塩を有するポリアミン誘導体と，平均分子量５０００以上の１級及び／又は２級アミノ基を有する

ポリエチレンイミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少なくとも１

個のジチオカルボキシ基：－ＣＳＳＨ又はその塩を有するポリエチレンイミン誘導体とからなる，飛

灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項6のみ記載）（本件発明6） 

【請求項６】ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸

のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。 

 

（４）手続の経緯 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/081864_hanrei.pdf
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平成7年12月1日 ： 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成6年12月2日） 

平成15年1月24日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年6月11日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800106号） 

平成22年2月26日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 (1) 本件審決の理由は，…④引用発明１に基づいて容易に発明をすることができたものではない

し…から，本件特許を無効にすることができない，というものである。 

 (2) 本件審決が認定した…本件発明６と引用発明１との一致点，相違点１及び２は，次のとおり

である。 

 イ 一致点：ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤 

 ウ 相違点１：本件発明６は，ポリアミンのカルボジチオ酸又はその塩が「ピペラジン－Ｎ－カル

ボジチオ酸もしくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混

合物又はこれらの塩」であるのに対し，引用発明１は，…「分子量５００以下の１級及び／又は２級

アミノ基を有するポリアミン分子の窒素原子に結合する活性水素と置換したＮ－置換基として，少な

くとも１個のジチオカルボキシ基又はその塩を有するポリアミン誘導体」である点 

 エ 相違点２：本件発明６の飛灰中の重金属固定化処理剤は，ピペラジン－Ｎ－カルボジチオ酸も

しくはピペラジン－Ｎ，Ｎ′－ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれ

らの塩からなるのに対し，引用発明１の飛灰中の重金属の固定化に使用する金属捕集剤は，ポリアミ

ン誘導体と，…ポリエチレンイミン誘導体とからなる点 

判決 

原告の主張 

(2) …本件審決は，相違点１及び２に係る構

成を容易に想到し得るか否かを判断することな

く，本件明細書に記載の安定性試験の結果を予測

できるかという観点から進歩性の判断を行うと

いう誤りを犯している。 

 むしろ，相違点１についてみると，…２級アミ

ン由来のジチオカルバミン酸塩が加温又は酸添

加による分解によって二硫化炭素を発生させ，硫

化水素を発生させないことは，公知の一般則であ

るから，加温に着目すれば，ピペラジンの選択は，

当業者が容易に想到できることである。しかも，

引用例１に記載されたポリアミンのうち，１級ア

ミノ基を含まない２級アミンは，ピペラジンしか

存在しない。 

被告の主張 

 (1) 引用例１には，飛灰中の重金属固定化処理

剤の必須の有効成分を本件各化合物とする構成を

とることにより，重金属固定化能が高く，かつ，

熱的にも安定…という作用効果を奏することにつ

いて記載も示唆もない。 

(2) 相違点１についてみると，… 

 …ピペラジン由来の金属錯体は，耐熱性が劣る

と考えられていた（甲４１，５２）ほか，中性以

下では徐々に分解し（甲１４），他の２級アミン誘

導体よりも分解速度定数が大きく（甲７），さらに

熱に対して不安定であり大量の沈殿には不都合が

ある（甲７０，乙１１）などと指摘されていたの

であるから，当業者が引用例１の列挙のうち，ピ

ペラジンに目を向けることには阻害事由が存在し
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 したがって，当業者は，硫化水素の発生を防ぐ

ために引用例１記載のポリアミンとしてピペラ

ジンを選択することを容易に想到することがで

きた。 

 (3) …ピペラジンを骨格とするジチオカルボ

キシ基を官能基として有するポリアミン誘導体

が単独で飛灰中の金属捕集剤として使用できる

ことは，自明のことであったであったから，引用

発明１のポリアミン誘導体とポリエチレンイミ

ン誘導体のうち，ポリアミン誘導体を有効成分と

して飛灰中の重金属固定化処理剤と構成するの

は，極めて容易である。… 

た。 

(3) 相違点２についてみると，… 

 むしろ，引用発明１は，…ポリアミン誘導体か

らなる金属捕集剤に改良を加える目的でポリエチ

レンイミンの誘導体を加えたものであるから，こ

こからポリエチレンイミン誘導体を排除してポリ

アミン誘導体単独にしてしまうのは，改悪であっ

て，当業者が引用例１の記載から容易に想到でき

るものではない。 

裁判所の判断 

 (1) 相違点１について 

 …引用例１には，飛灰中の重金属固定化処理剤として本件発明６の相違点１に係る構成を採用する

こと（本件各化合物を選択すること）についての記載も示唆もなく，本件発明は，重金属固定化能に

ついて当業者の予測しない顕著な作用効果を有するものである。 

 (2) 相違点２について 

 …引用発明１は，ジチオカルボキシ基を官能基として有するポリアミン誘導体を単独で金属捕集剤

として使用した場合には飛灰中の特にクロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が十分とはいえなか

ったことから，エチレンジアミン等を骨格とする本件ポリアミン誘導体を高分子である本件ポリエチ

レンイミン誘導体との混合物とすることによって当該課題を解決するものである。 

 したがって，引用発明１の相違点２に係る構成は，引用発明１に必須のものであって，引用例１に

は，引用発明１から相違点２に係る構成を除外することについて記載も示唆もないばかりか，これを

除外した場合，クロム（Ⅲ）等の重金属に対する固定化能が不十分となり，課題解決を放棄すること

になるのであるから，引用例１からそのような構成の飛灰中の金属捕集剤を想到することについて

は，阻害事由がある。 

 よって，引用例１に接した当業者は，本件発明６の相違点２に係る構成を容易に想到することがで

きなかったものというべきであり… 
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(46)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置」（査定不服審判） 

知財高判平成24年7月17日（平成23年（行ケ）第10098号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-346052号（特開2004-85524号公報） 

分類 G01B 11/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

ゴルフゲームシステム（１０）において、情報処理装置であるゲーム機（１

２）ゴルフクラブ型入力装置（１４）を含み、ゲーム機のハウジング（１６）

の内部には撮像ユニット（２８）が収納され、この撮像ユニットは、イメー

ジセンサ（４０）と赤外発光ダイオード（４２）が設けられる。赤外発光ダ

イオードによって撮像ユニットの上方の所定範囲に赤外光が間欠的に照射さ

れ、したがって、イメージセンサは、その範囲内で移動するゴルフクラブ型

入力装置に設けられた反射体間欠的に撮影する。このような反射体のストロ

ボ映像を処理することによって、ゲーム機の入力となる速度などを計算する。本願発明によれば、ス

トロボスコープを用いてコンピュータやゲーム機にリアルタイムで入力を与えることができる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物1（刊行物１記載の発明）：特開平4-241885号公報（審決の認定） 

 「ストロボライト２０を間欠的発光させて多重高速撮影した画像データをＣＰＵ３で画像処理する

ゴルフゲーム模擬装置の制御手段であって， 

 ストロボライト２０， 

 前記ストロボライト２０の間欠的発光が行われると同時にゴルフボール１３とゴルフクラブ３４を

高速多重撮影するＣＣＤカメラ１４，１５， 

 前記ＣＣＤカメラ１４，１５から出力された画像データを二値化して，前記ゴルフボール１３とゴ

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/443/082443_hanrei.pdf
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ルフクラブ３４の外形形状の認識を行ない，クラブヘッドの進入向き，打点位置，ボールスピード，

飛出し角度を算出し，これらのデータからボール１３のバックスピン量，サイドスピン量を算出し，

ボールの弾道計算を行って飛行位置の計算を行い，さらに，ボールの各飛翔位置，落下位置，転がり，

停止位置をＣＲＴディスプレイ１０に示されているコースマップ上に表示するＣＰＵ３，および，そ

のデータが送信され，スクリーン９上にボール弾道を表示するＣＰＵ５を備えるゴルフゲーム模擬装

置の制御手段。」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）刊行物2（刊行物２記載の発明）：特開平10-222285号公報 (審決の認定) 

 「情報処理装置（［画像抽出装置］。なお［］は刊行物２の用語を示す。以下同様。）において，スト

ロボスコープ（［照明光］又は［発光手段１０１］）の発光時および非発光時にそれぞれ撮影し，発光

時の映像信号（［照明光を対象物体に照射して得た画像］又は［第１の受光手段１０９で受光した像］）

と非発光時の映像信号（［外光のみの光があたる環境下で得た対象物体の画像］又は［第２の受光手段

１１０で受光した像］）との差に基づいて情報の算出を行うこと」（判決より抜粋） 

 

（ⅲ）刊行物3（引用発明３記載の発明）：特開2001-209487号公報 (審決の認定) 

 「情報処理装置（［筆跡通信システム］。なお［］は刊行物３の用語を示す。以下同様。）において，

対象物（［筆記用具］）が再帰反射体（［再帰反射部材］）を含むことにより，撮像する画像から再帰反

射体（［再帰反射部材］）の像を容易に区別でき，対象物（［筆記用具］）の指示位置の検出が容易にな

ること」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 ストロボスコープを使った入力システムを備える情報処理装置であって， 

 ストロボスコープ， 

 前記ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ対象物を撮影する撮像手段， 

 前記ストロボスコープの発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差に基づいて，前記対象物の

位置，大きさ，速度，加速度および運動軌跡パターンの情報の一部または全部を算出する第１の手段，

および 

 前記第１の手段によって算出された前記情報に基づき情報処理を行う第２の手段を備え， 

 前記対象物は再帰反射体を含む，情報処理装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成14年11月28日 ： 特許出願（優先権主張日：平成14年6月27日） 

平成21年 2月 7日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年 7月 2日 ： 拒絶査定 

平成21年 9月24日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-17930号） 

平成23年 2月 9日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 （相違点１）  

  本願発明では，撮像手段が対象物を「（ストロボスコープの）発光時および非発光時にそれぞれ」

撮影しており，情報の算出を「発光時の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて行ってい

るのに対して，  

  刊行物１記載の発明では，撮像手段が対象物を撮影するのは発光時のみであって，情報の算出も

発光時の映像信号のみに基づいて行っている点。  

… 

 （相違点３）  

  撮影される対象物が，本願発明では，「再帰反射体を含む」のに対して，刊行物１記載の発明では，

再帰反射体を含まない点。 

… 

（相違点１について）  

…刊行物１記載の発明のような情報処置装置において，使用する環境により，必要に応じて対象物以

外のノイズ成分を除去すべきことは，当業者が当然に想定するべき一般的な課題に過ぎず，このよう

な課題に基づいて，上記ノイズ成分を除去する刊行物２記載の技術が，本願の優先日前から公知なの

であるから，刊行物１記載の発明において，照明等のノイズ成分が生じるおそれがある場合に，刊行

物２記載の技術の「ストロボスコープの発光時および非発光時にそれぞれ」撮影し，かつ，「発光時

の映像信号と非発光時の映像信号との差」に基づいて情報の算出を行う事項を適用することは，当業

者が容易に想到し得たことである。  

… 

（相違点３について）  

…刊行物１記載の発明と刊行物３記載の技術は，いずれも撮影された画像から対象物の位置を検出す

るものであるから，刊行物１記載の発明において，対象物の位置の検出を容易に行うために，刊行物

３記載の技術の対象物が「再帰反射体を含む」事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たこ

とである。  

判決 

原告の主張 

刊行物２記載の技術は，段落【００２１】に記

載されているように，手や身体の一部に色マーカ

や発光部を取り付けなくても，簡易に動きを入力

できる入力装置を提供することを目的とする。一

方，刊行物３記載の技術は，入力手段（筆記用具）

に再帰反射材（マーカに相当）を取り付けるもの

である。 

 したがって，刊行物１記載の発明に，刊行物２

被告の主張 

原告が引用する刊行物２の段落【００２１】は，

従来技術を説明するものであって，その記載は以

下のとおりである。  

「【００２１】……また，手や身体の一部に色マー

カーや発光部を取り付け，画像によりそれらを検

出し，手・身体の形，動きなどを捉える装置もあ

り，一部実用化されている。しかし使用者の利便

性を考えると，操作の度に装置を装着しなくては
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記載の技術と刊行物３記載の技術とを同時に適

用することは，刊行物２記載の技術の目的を阻害

する。 

 よって，刊行物１記載の発明に刊行物２記載の

技術を適用しようとする場合は，刊行物１記載の

発明に刊行物３記載の技術を適用することはで

きない。逆に，刊行物１記載の発明に刊行物３記

載の技術を適用しようとする場合は，刊行物１記

載の発明に刊行物２記載の技術を適用すること

はできない。以上のように，刊行物１記載の発明

に，刊行物２及び刊行物３記載の各技術を同時に

組み合わせることに対して阻害要因が存在する。 

イ したがって，審決が，「本願発明は，刊行物

１記載の発明，並びに，刊行物２及び３に記載さ

れた技術に基づいて，当業者が容易に発明するこ

とができたものである」とした判断は誤りであ

る。 

ならないというのは大きなデメリットであり，応

用範囲を非常に制約する。また，データグローブ

の例に見られるように，装置を手などの可動部に

装着して使用する装置は耐久性が問題になりやす

い。」 

 この記載から明らかなように，同段落は，使用

者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取

り付け，画像によりそれらを検出し，手・身体の

形，動き」を認識する場合においては，「操作の度

に装置を装着しなくてはならない」こと等が問題

であることを説明するものである。すなわち，手

や身体の一部にマーカー等を装着する場合におけ

る問題を説明するものにすぎず，手や身体以外の

物品等にマーカー等を装着する場合について述べ

たものではない。本件審決が，刊行物２記載の技

術を適用するとしている刊行物１記載の発明は，

「ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の外形形

状」を認識対象とするものであって，上記問題は

無関係である。 

 本件審決で認定した，刊行物２記載の技術は，

対象物がどのようなものに対しても適用できる技

術であることは当業者に明らかであり，本件審決

には，原告が主張するような組合せ阻害要因はな

い。 

裁判所の判断 

刊行物２記載の技術は対象物体に色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないもので

あり，他方，刊行物３記載の技術は入力手段（筆記用具）に再帰反射部材を取り付けるものであって，

両者は，マーカー（再帰反射部材）の取付けについて相反する構成を有するものである。したがって，

刊行物１記載の発明に，刊行物２記載発明と刊行物３記載発明を同時に組み合わせることについて

は，阻害要因があるというべきである。よって，「本願発明は，刊行物１記載の発明，並びに，刊行

物２及び刊行物３に記載された技術に基づいて，当業者が容易に発明できたものである」（９頁２８

～３０行）とした本件審決の判断は，誤りである。 

（４）被告の主張について 

被告は，刊行物２の段落【００２１】は，使用者の「手や身体の一部に色マーカーや発光部を取り

付け，画像によりそれらを検出し，手・身体の形，動き」を認識する場合においては，「操作の度に

装置を装着しなくてはならない」こと等が問題であることを説明するもので，手や身体の一部にマー

カー等を装着する場合における問題を説明するものにすぎず，手や身体以外の物品等にマーカー等を
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装着する場合について述べたものではないから，本件審決が，刊行物２記載の技術を適用するとして

いる刊行物１記載の発明は，「ゴルフボール１３とゴルフクラブ３４の外形形状」を認識対象とする

ものであって，上記問題は無関係であり，原告が主張するような組合せ阻害要因はないと主張する。 

しかし，…刊行物２記載の技術は，色マーカーや発光部を取り付けることを想定していないから，

被告の主張は採用できない。 
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(46)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「擬周期系列を用いた通信方式」（無効審判） 

知財高判平成24年9月12日（平成23年（行ケ）第10242号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-144033号（特開平7-143110号公報） 

分類 H04L 7/027 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 髙部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、伝送すべき情報をｂとしたとき、ｂ（ａN-L，・・・，ａN-1，ａ0，・・・，ａN-1，ａ0 ，・・・，

ａL-1）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし、（ａ0，ａ1，・・・・，ａN-1）という長さＮの信号に

対する整合フィルタを通して前記情報ｂを受信することで、周期系列として設計されている信号を近似

同期状態で使用できるようにした擬周期系列を用いた通信方式において、無限長周期系列の入力に対し

ては所望の受信出力が得られるが、有限長の入力に対しては所望の出力とは異なる出力が得られるとい

う課題を解決するものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例２（引用発明２）：特開平5-7196号公報（判決の認定） 

「…引用発明２において，クロック信号は，「系列２」として，情報信号を掛けた「系列１」と加算

されて送信信号が形成され，受信側では，送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するものであ

るから，送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ，ＰＮ符号の

同期を図ることを前提とするものである。 

 また，復調器は，受信信号と受信側ＰＮ符号発生器出力の相関出力により同期と情報復調の両方の役

割を有するものである。 

 そして，相関器の出力を情報信号の帯域以上の周波数成分を遮断する低域通過フィルタに通すと，情

報信号は低域通過フィルタの前の相関器の出力に現れる。 

 さらに，ＰＮ符号は，周期系列の１周期分を送受信信号として用いるものではなく，擬似雑音符号発

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/541/082541_hanrei.pdf
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生器の出力信号として連続的に出力されるものである。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】伝送すべき情報をｂとしたとき，ｂ（ａＮ－Ｌ，…，ａＮ－１，ａ０，…，ａＮ－１，

ａ０，…，ａＬ－１）という長さＮ＋２Ｌの信号を送信信号とし，（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－１）

という長さＮの信号に対する整合フィルタを通して前記情報ｂを受信することを特徴とする擬周期系

列を用いた通信方式。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年9月22日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年8月20日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800144号） 

平成23年3月22日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …③引用発明２に引用発明３及び引用発明４等を組み合わせることによっても，当業者が容易に発

明をすることができたものであるとすることはできない，というものである。 

イ 引用例２：特開平５－７１９６号公報（平成５年１月１４日公開。甲２） 

ウ 引用例３：米国特許５１２７０２５号明細書（平成４年６月３０日発行。甲７）。 

 …本件発明と引用発明２との関係 

 …引用発明２：伝送すべき情報信号とＰＮ符号とを乗算することで得られた信号を送信信号とし，

送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器を通して，前記情報信号を受信する通信方式 

 …相違点２：「ｂに符号を乗算した信号を送信信号」及び「通信方式」に関し，本件発明は，「ｂ

…という長さＮ＋２Ｌの信号」を送信信号とし，「擬周期系列を用い」た通信方式であるのに対し，

引用発明２では，「ｂにＰＮ符号を乗算することで得られた信号」を送信信号とした通信方式である

点 

 …相違点３：相関手段に関し，本件発明は「（ａ０，ａ１，‥‥，ａＮ－１）という長さＮの信号

に対する整合フィルタ」であるのに対して，引用発明２では「送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を

用いる相関器」である点 

判決 

原告の主張 

 ア 引用例３には，擬周期系列の信号を送信信

号とするという相違点２に係る構成及び受信信

号と擬周期化する前の符号系列との相関を取る

という相違点３に係る構成の中核となる部分が

開示されているものということができる。 

 イ 引用例３には，単にプリアンブル信号とし

被告の主張 

 ア 本件審決は，引用例３に開示されているプ

リアンブル信号が情報を拡散するものではないこ

とから，引用発明３は，情報を伝送・通信する方

式に関するものではなく，引用発明２の拡散符号

に，同期を捕捉するための引用発明３のプリアン

ブル信号を適用することなど想起されないと認定
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て擬周期化したＭ系列信号を用いることのみな

らず，擬周期化したＭ系列信号を元のＭ系列信号

に対する整合フィルタに通すと綺麗な出力を得

ることができるというＭ系列信号の一般特性を

も開示しているものといえる。したがって，当業

者であれば，スペクトラム拡散通信方式の通信シ

ステムを設計する際，引用例３に記載された符号

パターンの採用を検討することも当然になし得

たものということができる。 

 ウ 本件出願日当時，有限長の周期系列を入力

した場合の相関値が，無限長の周期系列を入力し

た場合の理想的な出力とは異なる出力となる…

という本件発明の解決課題は周知であった。引用

例３には，…本件発明の課題解決手段が開示され

ている。引用発明３のプリアンブルは，引用発明

２のＰＮ符号のような拡散符号として用いられ

るものではないとはいえ，通信分野の当業者にと

っては，ある通信システムにおいて用いられてい

る符号パターンを，目的や効果に応じて他の通信

システムにおいて採用することは，常識的に行わ

れている事項であり，引用発明３のプリアンブル

の擬周期系列を，引用発明２の拡散符号の符号系

列に採用することには十分な動機付けが認めら

れるのみならず，何らの阻害事由も存在しない。 

したものである。 

 引用発明２が発明された当時，送信側と受信側

とで同じ長さの符号を用いることが技術常識であ

ったものということができるから，送信側と受信

側とで異なる長さの符号を用いることは，当時行

われていなかったものというべきである。 

 原告の主張は，本件発明の構成の一部と作用効

果とを言い換えて説明しただけであって，引用発

明２に引用発明３の構成を採用することに阻害要

因がないことを裏付けるものではない。 

 イ 原告が累積器と等価であると主張する整合

フィルタは，本件発明における整合フィルタとは

異なり，引用発明１における累積器及びＲＯＭと

は等価なものでもないから，引用発明２が狭義の

相関器である累積器を用いているならば，引用発

明２に引用発明３の符号系列を適用しても，本件

発明に想到することはできない。 

裁判所の判断 

 (2) 相違点２及び３について 

 イ 引用発明２においては，…クロック信号は「系列２」として，情報信号を掛けた「系列１」と

加算されて送信信号が形成され，受信側では，送信機からの信号を用いて駆動クロックを制御するも

のであるから，送信側のクロック信号と受信側の疑似雑音符号発生器の駆動クロックを同期させ，Ｐ

Ｎ符号の同期を図ることを前提としているものであって，引用発明２には，近似同期状態における信

号の受信についての認識がないことは明らかである。 

 したがって，引用発明２について，引用例３において開示された，近似同期状態における信号の送

受信に関するＭ系列符号を適用する動機付けは存在しないというべきである。 

 ウ 引用発明２において，復調器は，受信信号と受信側ＰＮ符号発生器出力の相関出力により同期

と情報復調の両方の役割を有するものであるから，このような相互相関を得るためには，送信時に用

いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器は，引用発明２の目的を達成するために必須の構成であると

いうことができる。 
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 したがって，引用発明２において，送信時に用いたＰＮ符号と同じ符号を用いる相関器は必須の構

成であるというべきであるから，長さＮ（すなわち異なる符号）の信号に対する整合フィルタを採用

することには，阻害要因があるというほかない。 
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(46)-7 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「命令トレース供給方式」（査定不服審判） 

知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10320号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-349884号（特開平10-240572号公報） 

分類 G06F 11/28 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、西理香裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要（判決の認定） 

「①メモリから命令を取り出して実行する取り出

し回路及び実行回路と，ＣＰＵ（１６２）によって

実行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポ

インタを順次保持する命令ポインタレジスタ４０６

とを含んで構成され，前記ＣＰＵ（１６２）の実行

回路は，取り出し回路に新しいメモリ位置から命令

の取り出しを開始させると共に，前記アドレスの１

つが，そのアドレスの前回アドレスのメモリ内の次

に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号を生成するよう動作可能であるオン－チップＣ

ＰＵ（１６４）と，②前記アドレスを監視するように作動可能であり，トレースストレージ位置に接

続されて，前記アドレスの１つが前記アドレスの前回アドレス後のメモリ内の次に続くアドレスでは

ないことを検出したことに応じて，前記アドレスのうちの選択されたアドレスを前記トレース位置に

記憶させる命令トレースコントローラ（４００）と，を含んで構成される単一チップ集積回路装置で

ある。」（判決より抜粋、斜体の数字は付加事項である） 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：特開平5-158734号公報（判決の認定） 

 「①引用発明は，命令用キャッシュメモリ装置を内蔵するマイクロプロセッサの実行状態をマイク

【図１２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/598/082598_hanrei.pdf
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ロプロセッサ外部に出力する装置に関するものであること，②マイクロプロセッサは，命令用のキャ

ッシュを内蔵する場合，内蔵キャッシュがヒットしている場合には，命令の実行状況がマイクロプロ

セッサの外部に出力されず，マイクロプロセッサのアドレスバス及びデータバスの情報を記録するだ

けでは，マイクロプロセッサの実行する命令をトレースすることができないこと，③他方，全ての命

令のアドレスを記録すると容量の大きい記憶装置が必要となり，常にマイクロプロセッサの実行情報

を外部に出力することは，マイクロプロセッサの性能低下を招く上，マイクロプロセッサの実行する

命令のトレースを行う場合のみマイクロプロセッサの実行情報を出力する方法では，トレースを行う

場合とそうでない場合で実行環境が大きく変化し，正確な情報を得ることが困難であるなどの課題が

あったこと，④このような課題を解決するため，引用発明は，命令の実行の終了を示す命令終了信号

と，分岐を行うことを示す分岐信号と，命令数をカウントする命令実行カウンタと，分岐先の命令の

アドレスを計算し出力するアドレス計算部と，バス制御部などを備えた発明であることが認められる。」

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】メモリから命令を取り出して実行する取り出し回路及び実行回路と，ＣＰＵによって実

行される命令のメモリ内のアドレスを含む命令ポインタを順次保持する命令ポインタレジスタと，を

含んで構成されるオン－チップＣＰＵであって，前記ＣＰＵの前記実行回路は，前記取り出し回路に

新しいメモリ位置から命令の取り出しを開始させると共に，前記アドレスの１つが，そのアドレスの

前回アドレスのメモリ内の次に続くアドレスではないという不連続を示す制御信号を生成するよう動

作可能である，オン－チップＣＰＵと， 

前記ＣＰＵにバスにより接続され，前記ＣＰＵから前記バスを介して前記命令ポインタレジスタに順

次保持された命令ポインタを受信し，前記受信した命令ポインタのアドレスを監視するように作動可

能である命令トレースコントローラであって，トレースストレージ位置に接続され，前記受信した命

令ポインタのアドレスのうちの選択された１つを前記トレース位置に記憶させる命令トレースコント

ローラと，を含んで構成され， 

前記命令トレースコントローラはさらに，前記ＣＰＵから前記バスを介して前記命令ポインタと同時

に前記命令トレースコントローラに送信される前記制御信号を受信し，前記制御信号の検知に基づい

て前記アドレスのうちの選択された１つを前記トレース位置に記憶する，単一チップ集積回路装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成9年12月19日 ： 特許出願（優先権主張日：平成8年12月19日・英国） 

平成19年1月29日 ： 拒絶査定 

平成19年5月7日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-12853号） 

平成19年12月28日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年5月24日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

…本願発明は，特開平５－１５８７３４号公報（…「引用文献１」といい，引用文献１に記載され

た発明を「引用発明」という。…）に記載された発明及び周知技術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り，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というもので

ある。 

…引用発明…と本願発明との…相違点は以下のとおりである。 

ア 相違点１ 

制御信号の検出に基づいて受信したトレースすべき候補のアドレスをトレース位置に記憶させる

ことに関して，本願発明では，命令ポインタレジスタに順次保持された命令ポインタを受信し，命令

ポインタと同時に送信される制御信号の検知に基づいてアドレスのうちの１つを選択するものであ

るのに対し，引用発明では分岐先アドレスを受信し，分岐命令信号から生成されたバスアドレス情報

に基づいてトレース装置に書き込むものである点。 

判決 

原告の主張 

…相違点１に係る容易想到性判断の誤り… 

審決は，本願発明のように全ての命令ポインタ

を命令トレースコントローラに送ることは格別

の効果を生ずるものではなく，命令ポインタを全

て命令トレースコントローラに送っておき，不連

続なアドレスを示す制御信号により命令トレー

スコントローラによって記憶すべきアドレスを

選択するようにすることは当業者が容易になし

得ることであると認定，判断する。 

しかし，審決の上記認定，判断には，誤りがあ

る。すなわち， 

ア 本願発明の制御信号は，ＣＰＵの実行回路

が取り出し回路を制御するための信号であり，本

願発明の実行回路がトレースのための新たな信

号を生成することはない。かかる構成により，本

願発明においては，ＣＰＵ側では命令トレースコ

ントローラに送る命令ポインタを選択する必要

も，命令トレースのために追加的な信号を生成す

る必要もなく，命令トレースに関するＣＰＵの制

御を単純にし，ＣＰＵの回路構成を簡単なものと

することができるという格別の効果を奏する。こ

れに対し，引用発明は，トレース（即ち出力）す

べきアドレスを，命令実行部５０とバスインタフ

被告の主張 

…相違点１に係る容易想到性判断の誤り… 

ア 原告は，本願発明は，ＣＰＵが命令ポインタ

を選択せずに命令トレースコントローラに送るこ

とで，ＣＰＵの制御と回路構成を簡単なものとす

ることができるという格別の効果を奏するのに対

し，引用発明では，命令実行部５０とバスインタ

フェース制御部６０とにより，記憶すべきアドレ

スを選択するという，より複雑な動作を行ってい

るので，上記の効果を奏することはないと主張す

る。 

しかし，原告の上記主張は，失当である。すな

わち，ＣＰＵの実行命令のトレースを行う装置に

おいて，実行アドレス値の出力のうちアドレスの

変化の不連続を検出した時に当該アドレス値を，

ＣＰＵに接続された手段にて記録するように構成

することは周知技術である（甲２，４，乙３）か

ら，上記周知技術にならって，引用発明において

も，実行命令をトレースするためＣＰＵに接続さ

れたバスインタフェース制御部６０においてアド

レスの変化の不連続を検出した時に当該アドレス

値を記録するように構成することは，当業者が容

易に想到できたものである。また，本願発明にお

いても，実施例においては，記憶すべき分岐アド
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ェース制御部６０により選択しており，本願発明

に比べて複雑な制御を行っており，ＣＰＵの制御

を単純にし，回路構成を簡単なものとするという

効果は奏し得ない。また，本願発明の構成によれ

ば，引用発明のように命令実行部５０が分岐命令

信号５１を生成する必要がなく，分岐命令信号５

１により分岐条件の成立が通知されるまでの間，

分岐アドレスを格納する分岐アドレスレジスタ

７０を設ける必要もない。… 

イ 引用発明の課題は，出力される実行情報の

量を抑制することであり，このため，分岐先アド

レスと分岐先アドレスへ分岐するまでに実行さ

れた命令数とを出力するようにマイクロプロセ

ッサを構成している。このような課題とその解決

手段を有する引用発明について，実行する命令の

アドレスを全てバスインタフェース制御部６０

に送るように変更することは，その目的に反して

いる。バスインタフェース制御部６０は，外部装

置との入出力を制御するものであり，ここに実行

する全ての命令のアドレスを送ることはバスイ

ンタフェース制御部６０の性能を低下させ，ひい

てはマイクロプロセッサ全体の性能も低下させ

ることになる。 

ウ 以上のとおり，引用発明から実行する命令

のアドレスを全てバスインタフェース制御部６

０に送信するとの構成に想到することは容易で

はなく，審決の相違点１に係る容易想到性判断に

は，誤りがある。 

レスを選択してレジスタに格納するための機構を

備えるから，「ＣＰＵが命令ポインタを選択せずに

命令トレースコントローラに送ることで，ＣＰＵ

の制御と回路構成を簡単なものとすることができ

る」という本願発明の効果は，結局，単一チップ

上において，分岐アドレスレジスタに格納すべき

アドレスを命令実行部側ではなく，命令トレース

コントローラ上のレジスタ側で選択するかだけの

差異にすぎず，格別なものとはいえない。 

イ 原告は，命令のトレースに必要な情報量を減

少させることを課題とし，そのために，分岐が行

われた場合の分岐先アドレスと，当該分岐先アド

レスに分岐するまでに実行した命令数とを出力す

るよう構成している引用発明において，実行する

命令のアドレスを全てバスインタフェース制御部

６０に送るよう構成することは，その目的に反し

ていると主張する。 

しかし，原告の上記主張は，失当である。すな

わち，引用文献１は，バスインタフェース制御部

が出力しない分岐先アドレスもバスインタフェー

ス制御部に出力し，間接分岐命令実行時のみバス

インタフェース制御部が分岐先アドレスを出力す

る技術思想が開示されているので，実行する命令

のアドレスの全てをバスインターフェース制御部

に送るように変更することが，引用発明の目的に

反しているとはいえない。 

裁判所の判断 

…引用発明においては，分岐が発生しない場合の命令アドレスは，命令プリフェッチ部１０におい

て計算され，分岐先アドレスはアドレス計算部により計算されるものであるから，アドレス計算部に

より計算された分岐先アドレスに代えて，命令ポインタレジスタから出力される全てのアドレスか

ら，命令トレースに必要な不連続アドレスのみをアドレスの不連続を示す制御信号を用いて抽出する

構成に変更することは，自明とはいえない。 

そもそも，引用発明は，…分岐先アドレスを出力することで，出力される実行情報の量を抑制する

ことを目的とするものであるから，引用発明において，この目的を達成することが可能なアドレス計

算部の出力する分岐先アドレスを用いるのに代えて，実行する命令のアドレス全てを出力するとの構



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 266 - 

成に至る動機付けがない。むしろ，引用文献１の…記載によれば，引用発明は，内蔵キャッシュがヒ

ットしている場合，命令の実行状況がマイクロプロセッサのアドレスバスやデータバスに出力されな

い構成である上，常にマイクロプロセッサの実行情報をプロセッサの外部に出力することは，バスの

競合が発生し，マイクロプロセッサの性能の低下を招くとの認識を前提としており，引用発明におい

て，実行する命令のアドレス全てを出力するように構成することには，阻害事由があるといえる…。 
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(46)-8 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「制震架構」（無効審判） 

知財高判平成25年9月25日（平成24年（行ケ）第10398号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-26928号（特開2002-227449号公報） 

分類 E04H 9/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 設樂隆一裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、地震時や強風時における構造物の応答の低減を図った制震架

構である。架構は、水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように剛性、

質量の平衡を崩して設計されており、捻れの中心から遠い側の柔構面に減衰

装置が集中的に設置されている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲1文献（甲１発明）：，「論文 履歴型ダンパーを付加した鉄筋コンクリート造剛性偏心建物の

地震応答特性に関する研究」（コンクリート工学年次論文報告集２１巻３号１１４７頁ないし１１５２

頁。（審決の認定） 

 「履歴型ダンパーを付加して建物のねじれ応答成分を低減させる耐震性を建物に与える制震補強を

した建物であって， 

 前記建物は，ねじれの影響により耐震性が低下し，剛心と重心が偏心していて， 

 前記建物の外周の構面と内部に剛性要素が有り， 

 重心よりも剛心に近い側の構面（Ｙ２）と，該構面（Ｙ２）に対面して配置され，該構面（Ｙ２）

よりも剛心からの距離が遠い側の構面（Ｙ５）とがあり，構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設

置されており， 

 剛心から対面する構面（Ｙ２）と構面（Ｙ５）までの距離の比が約１．３５～１．５：１となって

いる制震補強をした建物。」（判決より抜粋） 

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/613/083613_hanrei.pdf
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（ⅱ）周知技術 

「建物の制震機構として粘性ダンパーや粘弾性ダンパーを用いると，地震力を軽減する制震効果を発

揮すること」（甲6文献：「ねじれる建物の制震（ねじれ振動に対する粘性体ダンパーの効果の実験的研

究）」（日本建築学会大会学術講演梗概集（関東）１９９３年９月，６４３頁及び６４４頁）、甲8文献：

「粘弾性体ダンパーの木造在来構法住宅への利用 その４：ダンパーを付加した実在木造住宅の振動

実験」（日本建築学会大会学術講演梗概集（九州）１９９８年９月，８９３頁及び８９４頁）、甲14文

献：特開2000-179180号公報） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって， 

 構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量

の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており， 

 重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心

からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置さ

れ，小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする，制震架構。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年 3月11日 ： 特許権の設定登録 

平成23年12月22日 ： 特許無効審判の請求（無効2011-800263号） 

平成24年 3月19日  原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月 5日 ： 「訂正を認める。…請求項1に係る発明についての特許を無効とする。」との

審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（相違点２）  

 本件発明１では，「小地震時にも大地震時にも制振効果を発揮する」のに対し，甲１発明は，そ

のような制振効果を発揮するか記載がない点。 

… 

甲１発明の履歴型ダンパーに代えて，…のような従来周知の速度依存型ダンパー（オイルダンパー、

粘性ダンパー等）を採用し，本件発明１の相違点２の構成とすることは当業者が容易に想到し得るも

のである。 

判決 
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原告の主張 

…甲１発明は，降伏前（弾性域）の履歴型ダンパ

ーの初期剛性によって偏心モデルに剛性を付与

し，偏心モデルを無偏心モデルに近づけることに

より，無偏心モデルと同程度の耐震性を確保する

という目的を実現している。 

 一方，甲６文献ないし甲８文献及び甲１４文献

に開示されたオイルダンパー等の速度依存型ダ

ンパーは，履歴型ダンパーのように降伏の前後で

特性が変化するものではなく，これに偏心モデル

を無偏心モデルへ近づけるほどの剛性（履歴型ダ

ンパーの初期剛性に相当する剛性）を期待するこ

とはできない。 

 そうすると，甲１発明において，履歴型ダンパ

ーに代えて甲６文献等に開示された速度依存型

ダンパーを採用すると，偏心建物を無偏心建物に

近づけることができなくなり，すなわち前述の甲

１発明の作用効果が得られなくなり，無偏心モデ

ルと同程度の耐震性を確保するという甲１発明

の目的を実現することができなくなる。 

 したがって，当業者が甲１発明の履歴型ダンパ

ーに代えて速度依存型ダンパーを採用すること

には，阻害要因があるというべきである。 

被告の主張 

甲１発明が履歴型ダンパーを採用していても，

当時の周知技術より速度依存型ダンパーに可変剛

性型が存在し，これにより速度依存型ダンパーに

も初期剛性を付与することは可能であるから，甲

１文献の「履歴型ダンパー」の記載は，速度依存

型ダンパーへの素材変更の阻害要因にはなり得な

い。 

裁判所の判断 

一般的に，構造物の制震機構としてどのような形式・種類の制震ダンパーを採用するかは，構造物

の構造，制震ダンパーの設置箇所，必要な制震効果等を考慮して，当業者が適宜に決定し得ることで

あり，構造物の設計に当たって，地震による構造物における物的及び人的被害の回避や低減のため，

大地震時のみならず小地震時にも制震効果を発揮するような制震機構を設置することは，特段の示唆

を待つことなく，当業者が容易に着想し得ることであると認められる。 

原告は，〔１〕甲１発明において，架構に初期剛性を付与する履歴型ダンパーに代えて，架構に初

期剛性を付与しないオイルダンパーや粘性ダンパーなどの速度依存型ダンパーを採用する動機付け

は存在しない，〔２〕甲１発明の技術的課題は，降伏前の履歴型ダンパーの初期剛性によって偏心モ

デルに剛性を付与し，無偏心モデルと同程度の耐震性を確保する点にあるから，甲１発明において履

歴型ダンパーに代えて速度依存型ダンパーを採用するについて阻害要因がある，と主張する。 

 しかし，甲１発明において，履歴型ダンパーに代えて，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発

揮する」速度依存型ダンパーを採用することが特段の示唆ないし動機付けがなくとも容易想到である

と認められることは前記（４）のとおりである。また，甲１発明が履歴型ダンパーの降伏前にはその
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初期剛性により耐震効果を発揮するものであるとしても，耐震構造と制震構造との間の技術分野の近

接性，すなわち解決すべき課題の共通性及び奏すべき作用や機能の共通性に加え，耐震構造，制震構

造のそれぞれが周知の様々な構造から適宜選択し得るものであることに照らして、甲１発明におい

て，履歴型ダンパーであれば降伏しないような小地震時にも制震効果を発揮する速度依存型ダンパー

を用いることが阻害されるということはできない。 
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(46)-9 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「重合被覆金属管」（無効審判） 

知財高判平成26年4月16日（平成25年（行ケ）第10191号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願9-145869号（特開平10-315295号公報） 

分類 B29C 47/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巖裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、耐チッピング性や耐スプラッシュ性を損なうことなく優れた耐食性を有しかつ容易に

製造ができ、さらに剥離強度が弱いため剥取り作業が簡易に行い得、端末加工部の耐食性の劣化がな

い重合被覆金属管およびその製造方法である。金属管の外周面に施された表面処理層に密着力を有す

る押出成形可能な樹脂からなる第１層と、該第１層の外周面に設けられた耐チッピング性を有し、か

つ押出成形可能な樹脂からなる第２層とを重合被覆してなる金属管であって、前記第１層と第２層間

の剥離強度が７５ｇ／ｃｍ以下である重合被覆金属管を特徴とするもので、また金属管の外周面に施

された表面処理層に密着力を有する樹脂からなる第１層を押出成形するとともに、前記第１層の外周

面に耐チッピング性を有する樹脂からなる第２層を押出成形し両樹脂層を接触させてほぼ非接着状態

に重合する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例1（引用発明）：特開平9-11398号公報（審決の認定） 

 「一重巻ステンレス鋼管の外周面上に浸漬コーティングにより形成したエポキシ樹脂系接着層，該

エポキシ樹脂系接着層上に形成され，中間層として介在させることにより各層間の密着性を高めるフ

ッ素樹脂層，該フッ素樹脂層上にＰＡ１２を押出コーティングすることにより形成された膜厚１００

μｍのポリアミド樹脂接着層，該ポリアミド樹脂接着層に高密度ポリエチレンを押出コーティングす

ることにより被着重合して形成した膜厚８００μｍの耐飛石性を有するポリオレフィン樹脂層とから

なるステンレス鋼管における耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造。」（判決より抜粋） 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/132/084132_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】金属管の外周面に施された表面処理層及びプライマー層に対して密着力を有する押出成

形により設けられたポリアミド系樹脂，ポリプロピレン又はポリエチレンからなる第１層と，前記第

１層の外周面に押出成形により設けられた耐チッピング性を有するポリオレフィン系樹脂又はポリア

ミド系樹脂からなる第２層，とを重合被覆してなる重合被覆金属管であって， 

・前記第１層と第２層の間の剥離強度が７５ｇｆ／ｃｍ以下であり，且つ， 

・前記第２層のみが前記重合被覆金属管の前記第１層から剥離される， 

ことを特徴とする重合被覆金属管 

 

（４）手続の経緯 

平成21年 7月24日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月11日 ： 特許無効審判の請求（無効2012-800165号） 

平成25年 6月19日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…甲第１号証発明においては、その解決しようとする課題を「特に自動車のブレーキ油、燃料等の供

給管として床下に配設され、耐食性とともに飛石、泥等による損傷を受けるような条件下に使用され

ても、これらに対して十分に防護し得る耐飛石性保護材を被着してなる細径薄肉ステンレス鋼管にお

ける耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造を提供すること」（甲第１号証段落【０００４】）とし、その課

題の解決のため「管材としてステンレス鋼管を使用し、その上に直接樹脂層を形成して密着性を確保

すること」（同段落【０００５】）を見いだしたものであって、甲第１号証にはステンレス鋼管の外周

面にめっき膜等による表面処理層を形成する旨の記載はなく示唆もされていない。むしろ、甲第１号

証のステンレス鋼管における耐食性及び耐飛石性樹脂被覆構造においては、耐食性向上はめっき膜等

による表面処理層ではなく、ステンレス鋼管を使用することにより図ったものであるといえ、そのよ

うなステンレス鋼管の外周面に更に表面処理を施す必然性は認められない。  

  そうすると、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を施すことについて、甲第１号証には記載も

示唆もされておらず、また、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を形成することが当業者にとって

容易に想到することができたものとすることもできない。…甲第１号証には表面処理層について記載

も示唆もなく、ステンレス鋼管の外周面に表面処理層を施す必然性もない。  

  さらに、甲第１号証発明のステンレス鋼管に換えて、鋼管外周面に表面処理層を有する構造を採

用しようとする動機付けも存在するとは認められないから、甲第１号証発明において、甲第２～５号

証の何れの各号証を参酌しても、上記相違点１に係る発明特定事項の構成を当業者が容易に想到し得

たとはいえない。 

判決 
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原告の主張 

本件審決は，甲１において，その課題を解決す

るために採用したステンレス鋼管に換えて，鋼管

と表面処理層からなる鋼管構造を採用しようと

いう動機付けがないなどとして，引用発明のステ

ンレス鋼管を表面処理層の施された金属管とす

ることは当業者が容易に想到することはできな

いと判断した。 

 しかし，本件出願当時，通常の鋼管は錆びやす

く耐食性に欠けることや，耐食性のある鋼管に

は，鋼管の外周面にＺｎ，Ａｌ等のめっき膜を形

成し，そのめっき膜の表面にクロム酸塩による化

成処理であるクロメート処理を施した鋼管やス

テンレス鋼管等があることは，良く知られていた

（甲６，１２～１６）。 

 そして，ステンレス鋼管は，表面処理層を有す

る金属管に比較して，一般に耐食性はより強い

が，価格が高く，加工性が悪いという特徴を有し

ているから，当業者においては，要求される耐食

性，経済性，加工性に基づき金属管を選択してい

たものである。したがって，甲１に接した当業者

において，甲１に記載されたステンレス鋼管をそ

のまま使用するか，表面処理層を有する金属管に

変更するかは，適宜選択すべき設計事項である。

また，ステンレス管は鋼管より高価な金属管であ

り，コストダウンが強く求められる自動車部品業

界にあっては，ステンレス鋼管に換えて，表面処

理層を有する金属管を採用しようとする積極的

な動機付けすら認められるというべきである。 

被告の主張 

甲１には，解決すべき課題として，金属管に表

面処理を配した構成には技術的に問題があること

が明記されている。また，引用発明は，管材であ

るステンレス管に「直接」樹脂層を形成するもの

とされているが，ここでいう「直接」とは，本件

発明のように「表面処理層」を介することなく直

接に，との意である。 

 引用発明は，従来の「金属管」及び「表面処理

層」から進歩させて「ステンレス鋼管」の構成と

したことにより設定登録を受けているのであり，

両者を置換することは，引用発明の特許性を否定

することと同義である。 

 したがって，引用発明においては，「ステンレス

鋼管」を「金属管」及び「表面処理層」の構成と

相互に置き換えることはできないというべきであ

る。 

裁判所の判断 

引用発明は，優れた耐食性及び耐飛石性という目的を実現するためにステンレス鋼管という金属管

上に直接樹脂層を形成して，金属管と樹脂層との密着性を高めたというものである。 

… 

 そうすると，引用発明について，ステンレス鋼管と樹脂層の間に本件発明にいう表面処理層のよう

な他の層を形成し，ステンレス鋼管という金属管上に樹脂層を直接形成する構成としないようにする

と，樹脂層と金属管とは直接接しないことになり，引用発明の目的とする金属管と樹脂層との密着性

を高めることを否定することになるから，このような構成とすることには，阻害要因があるというべ
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きである。 

 したがって，当業者は，引用発明に基づき，相違点１に係る本件発明の構成を容易に想到すること

ができたということはできない。 

 よって，相違点１に係る本件審決の判断に誤りはない。 
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(46)-10 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「透明フィルム」（無効審判） 

知財高判平成26年9月25日（平成25年（行ケ）第10339号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-192754号（特開2005-29588号公報） 

分類 C08J 5/18 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 石井忠雄裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、環境の変化等により経時的に加水分解して酢酸を発生することが無く、且つ透明性に

優れた透明フィルムであって、エチレン／酢酸ビニル共重合体、及び該共重合体中に分散された受酸

剤粒子を含む透明フィルムであって、受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して０．５質量％以下であ

り、且つ受酸剤粒子の平均粒径が５μｍ以下であることを特徴とする透明フィルムである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲号証（引用発明１）：特開平9-27633号公報（審決の認定） 

 「太陽電池用セルと透明板又は該セルとバックカバーとの間に介装される太陽電池用封止材膜であ

って，難燃剤を添加したエチレン－酢酸ビニル共重合体膜からなることを特徴とする太陽電池用封止

材膜。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 エチレン／酢酸ビニル共重合体，及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムで

あって， 

 受酸剤粒子が，金属酸化物（ただし，Ｓｎ，Ｔｉ，Ｓｉ，Ｚｎ，Ｚｒ，Ｆｅ，Ａｌ，Ｃｒ，Ｃｏ，

Ｃｅ，Ｉｎ，Ｎｉ，Ａｇ，Ｃｕ，Ｐｔ，Ｍｎ，Ｔａ，Ｗ，Ｖ，Ｍｏの金属酸化物を除く），金属水酸化

物又はこれらの混合物であり， 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/084534_hanrei.pdf
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 受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して０．０１～０．５質量％で，且つ受酸剤粒子の平均粒径が

５μｍ以下であり，そして 

 エチレン／酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニル含有率が２０～３６質量％であり， 

 エチレン／酢酸ビニル共重合体が，さらに架橋剤により架橋されており，さらに 

 当該透明フィルムは太陽電池用封止膜又はガラスと透明フィルムとの間に蒸着金属膜を挿入した熱

線反射用の合わせガラス用透明接着剤層として使用されることを特徴とする透明フィルム。 

 

（４）手続の経緯 

平成23年 6月24日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年12月25日 ： 特許無効審判の請求（無効2012-800210号） 

平成25年 3月25日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年11月19日 ： 「…訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

甲第１号証には、難燃剤として複数の物質が単に例示されているにすぎず、難燃剤を水酸化アルミニ

ウム、水酸化マグネシウムなどの水酸化無機塩に限定する動機付けとなる記載はないし、難燃剤の含

有率についても、「これらの難燃剤の配合量は、ＥＶＡ樹脂１００重量部に対して７０重量部以下、

好ましくは１～５０重量部で十分である。」（摘示甲１Ｄ）と記載されていることから、あえて好まし

い範囲に該当しない「共重合体に対して０．０１～０．５質量％」という含有量に限定する動機付け

になるような記載がないどころか、阻害要因があると認められる。… 

判決 

原告の主張 

「１～５０重量部」との記載はあくまで好まし

い範囲についてのものであって，本件発明１の受

酸剤粒子の含有量は甲１文献の「７０重量部以

下」に客観的に含まれるから、甲１文献に記載さ

れた難燃剤の含有量の範囲は，本件発明１におけ

る受酸剤粒子の含有量の範囲を除外するもので

はない。 

被告の主張 

難燃剤と受酸剤は，機能，特性が全く異なるも

のとして当業者に慣用されている。そして，難燃

剤は比較的多量に含有させなければ効果は得られ

ず，難燃剤として水酸化無機塩を用いる場合は，

樹脂１００部に対して１３０部などと多量に配合

することが技術常識である。 

 これに対し，受酸剤として水酸化無機塩を用い

る場合は，用途や想定される酸の発生量に応じて，

その酸を中和するために必要な含有量を調整する

ものと解され，本件発明１では共重合体に対して

０．０１～０．５質量％と規定されている。 

 このように，水酸化無機塩は，難燃剤として用

いる場合と受酸剤として用いる場合とでは全く作

用効果が異なり，配合する含有量の範囲等も全く
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異なるから，甲１文献に難燃剤の一例として水酸

化無機塩の記載があっても，受酸剤に関する記載

が一切ない以上，受酸剤を使用するべき課題は示

唆されておらず，甲１発明と，受酸剤に関する技

術常識を組み合わせる動機付けは何ら存在しな

い。むしろ，水酸化無機塩の量を減らすことで難

燃剤として機能しなくなることからすれば，組み

合わせることに阻害事由がある。 

 さらに，甲１文献には，フィルムの透明性を低

下させる水酸化無機塩を難燃剤として透明フィル

ムに配合することの動機付けも一切なく，フィル

ムの透明性を低下させないように，その含有量を

極めて少量に設定することは，難燃性の向上とい

う甲１発明の目的に反するから，その含有量を本

件発明１の規定する範囲に設定することに阻害事

由がある。 

裁判所の判断 

（４）本件発明１の容易想到性について 

…樹脂を難燃性のものとするために無機難燃剤を配合する場合には樹脂に対して少なくとも数十％

以上，場合によっては樹脂よりも多量に用いるとの技術常識を踏まえると，甲１発明における難燃剤

の配合量を，甲１文献に好ましい配合量として記載された範囲の配合量よりも低い０．０１ないし０．

５質量％まで低減させることには阻害事由があるというべきである。 

 また，甲１文献には，難燃剤の平均粒径についての記載や示唆はなく，これを５μｍ以下とするこ

との動機付けを見出すこともできない。 

 したがって，相違点１’に係る本件発明１の構成は，甲１文献の記載及び技術常識を考慮しても，

当業者が容易に想到し得るものとは認められない。 
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(46)-11 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.2.2 

裁判例 

分類 

46:副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があるか否か(阻害要因が

あるか否か)について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「防火ガラスの組付け構造体及び防火ガラス戸及び防火ガラス窓」（査定不服審判） 

知財高判平成27年1月28日（平成26年（行ケ）第10120号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-18663号（特開2005-207226号公報） 

分類 E06B 5/16 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 設樂隆一裁判長、大寄麻代裁判官、平田晃史裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、製造並びに品質上問題なく、ガラスの破損時の安

全性を高め、なおかつ防火性能を損なうことのない防火ガラスの

組付け構造体である。具体的には、ガラス板本体２を金属製の保

持枠４に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体であって、前

記ガラス板本体２は、その板面に、耐熱性及び透視性を有するポ

リエステル樹脂膜３を一体に被覆させてあり、不燃性バックアッ

プ材、防火用シーリング材、金属製の弾性保持材からなる群から

少なくとも一つ選択された保持材５を前記ガラス板本体２と前記

保持枠４との間に全周にわたって隙間なく充填して前記ガラス板

本体を前記保持枠内に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体

である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物1（刊行物１発明）：特開平9-32432号公報（審決の認定） 

 「防火ガラスの周辺部を枠体と押縁とにより挟み込んで支持するとともに，防火ガラスと枠体およ

び押縁との隙間に難燃シールを施し，前記枠体をなす上枠と防火ガラスとの間に弾性難燃材を介在さ

せ，上部押縁７ａ，下枠１ｂ，下部押縁７ｂ，縦枠１ｃ，側部押縁７ｃと防火ガラス３との間にセラ

ミックスファイバのバックアップ材１２を介在させ，枠体や押縁としては鉄材やステンレス材が用い

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=10
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/813/084813_hanrei.pdf
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られ，防火ガラスとしては低膨張強化ガラス板やソーダライム強化ガラス板などのガラス板が用いら

れる甲種防火戸の防火ガラス支持構造」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）刊行物2：特開平３－３４８４２号公報 

 「従来から，ガラス破損時の飛散防止や断熱性の確保の目的で，耐熱性と透明性を有するポリエス

テル樹脂フィルムをガラス板面に露出して被覆する（ラミネートする）ことが行われていたこと」 

 

（ⅲ）甲22公報：登録実用新案第３０３２８４８号公報 

 「飛散防止と紫外線透過防止目的で，仕切り用の窓ガラス全面にポリエステルフィルムを接着する

技術」 

 

（ⅳ）甲23公報：特表平３－５０６０５６号公報 

 「破砕及び破片飛散防止を目的として防弾ガラス一面にポリエステルフィルムを貼付する技術」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】 

 ガラス板本体を金属製の保持枠に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体であって， 

 前記ガラス板本体は，その板面に，耐熱性及び透視性を有するポリエステル樹脂膜を一体に被覆し

て，前記ポリエステル樹脂膜を前記ガラス板本体の板面に露出させてあり， 

 不燃性バックアップ材及び金属製の弾性保持材のいずれか一方と，防火用シーリング材とによって

構成された保持材を前記ガラス板本体と前記保持枠との間に全周にわたって隙間なく充填して前記ガ

ラス板本体を前記保持枠内に取り付けてある防火ガラスの組付け構造体。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年 1月26日 ： 特許出願（原出願の出願日：平成12年8月23日） 

平成23年11月28日 ： 拒絶査定 

平成24年 3月 1日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-4051号） 

平成25年 7月 1日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成26年 4月 2日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

刊行物１発明の防火ガラスにおいても，ガラスの飛散防止等の安全性向上や紫外線防止などの機能

を付加することは当業者が当然に考えることであり，上記刊行物３記載の技術的事項からみて樹脂フ

ィルムをガラス板に露出する形式とすることも知られていたのであるから，刊行物１発明に上記周知

の技術を適用することは，当業者が容易になし得たことである。   

 また，本願発明が防火ガラス組付体である点，すなわち，所定の防火性能を満たすという作用効果
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について検討すると，刊行物１発明の防火ガラス支持構造は，それ自体が所定の防火性能を有するも

のであり，また，ポリエステルの性質として難燃性であることも知られていたことである（例えば，

特開平６－４８７８６号公報の【００１１】には，ポリエステル樹脂の代表的な一種であるポリエチ

レンテレフタレートについて，「本発明において中間層の構成材料としてポリエチレンテレフタレー

トフィルム（以下ＰＥＴフィルム）を使用する理由は，このフィルムが難燃性で，・・・」と記載さ

れている）。そうすると，それ自体が防火性能を有する刊行物１発明の防火ガラス支持構造にポリエ

ステル樹脂膜を被覆したものが，所定の防火性能を満たし得ることは，当業者の予測の範囲内であっ

て格別の作用効果であるということはできない。   

 よって，刊行物１発明において相違点１に係る構成とすることは当業者が容易になし得たことであ

る。  

判決 

原告の主張 

防火ガラスは，ガラス板に火災時の炎が接触す

るような極めて高温の条件下で評価されるのに

対し，安全ガラスは，温度に関する要素は不要で

あり，ガラス板が破損した場合に破片の飛散が防

止できれば足りる。当業者は，ガラス板に被覆さ

れる樹脂フィルムとしては、防火ガラスについて

はフッ素系の樹脂フィルムなど不燃性の樹脂フ

ィルムが用いられるべきと考えるのに対して，安

全ガラスについては，ガラスが破損した際にガラ

スと共に裂けることがない樹脂フィルムであれ

ば，比較的広い選択範囲を有すると考えるとい

え，防火ガラスに樹脂フィルムを被覆したもの

と，安全ガラスに樹脂フィルムを被覆したものと

では，技術分野及び解決課題が大きく異なる。… 

 

被告の主張 

防火ガラスに樹脂フィルムを被覆する態様とし

ては，ガラス板面に露出させる態様とガラス板で

挟み込む態様の２通りの態様があり，いずれも防

火とガラスの飛散防止（安全）の双方の機能を満

たすものといえる。 

 そして，ポリエステル樹脂自体は周知の材料

であって広く用いられている一般的な材料であ

り，ある程度の難燃性があることが知られ（甲８，

乙２），そのポリエステル樹脂フィルムが薄けれ

ば，不燃材相当もしくは着火が防止できる程度の

難燃性を確保できることも知られている（甲８公

報，乙３，４）。 

 そうすると，防火ガラスに対してガラス板の

板面に露出してポリエステル樹脂フィルムを被覆

することは，当業者にとって容易なことであり，

審決の認定，判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

刊行物２…，甲２２公報…，甲２３公報…によれば，ガラス破損・飛散防止の機能をガラスに付与

する目的で，ガラス板面に，露出する形式で透明性を有するポリエステル樹脂フィルムを被覆するこ

とは，本願出願前の周知技術（以下「本件周知技術」という。）であったものと認められる。… 

刊行物１発明は，前記認定のとおり，甲種防火戸の防火ガラス支持構造であるが，このようなガラ

スは人が生活する空間に設置されることが想定されるものであるから，これにガラス破損時の飛散防

止機能を付加しようとすることは，当業者が当然に考える課題である（原告も争っていない。）。そし

て，前記のとおり，ガラス破損・飛散防止の機能をガラスに付与する目的で，ガラス板面に，露出す

る形式で透明性を有するポリエステル樹脂フィルムを被覆することは周知技術であることからすれ
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ば，刊行物１発明のガラスに，同機能を付加するため，本件周知技術を適用して，ポリエステル樹脂

フィルムを被覆することは，当業者が容易に想到し得る事項であるといえる。 

…もっとも，刊行物１発明のガラスは防火を目的とするガラスであるのに対し，本件周知技術は目的

が異なり，そのようなガラスへの適用が特に記載されているものではないため，当業者が，本件周知

技術を適用することにより刊行物１発明の防火ガラスとしての機能を損なうと考えることはないか，

すなわち，当業者が刊行物１発明に本件周知技術を適用することについての阻害要因がないかが問題

となる。 

イ そこで，ポリエステル樹脂フィルムの性質について，本願出願の前に知られていた事項について

検討する。…ポリエステル樹脂フィルムが，透明フィルムの中では燃え難い材料であることは，本願

出願の前において周知の事実であったことが認められる。…ＰＥＴフィルムがガラス越しに加熱され

ることにより分解して発生するガスは，可燃性であるが，ガスの量が少なく，濃度が希薄であれば，

ガスは着火しないということは，本願の出願前に知られていたと認められる。 

ウ そうすると，ポリエステル樹脂フィルムは，可燃ではあるものの，透明なフィルムの中では難燃

性であり，その量によっては，ガス化しても炎が発生しない場合もあることが知られていたのである

から，これを防火ガラスである刊行物１発明に適用することに阻害要因があるとはいえない。 

 

 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 282 - 

(47)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(1) 

裁判例 

分類 

47:進歩性の判断の際の後知恵について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」（査定不服審判） 

知財高判平成21年3月25日（平成20年（行ケ）第10261号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-537427号（特表2002-507548号公報） 

分類 A61K 31/045 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、キシリトールを一定量含有する水性液剤であり、鼻腔内に投与する「鼻洗浄調合剤」

である。本発明にかかる製剤は、鼻の炎症や感染の治療／予防効果を有する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：国際公開第1998／03165号パンフレット（審決の認定） 

 「引用発明は，「水溶液１ｍｌあたり４００ｍｇのキシリトールを含有する，S.pneumoniaeによる上

気道感染を治療するための経口投与用溶液製剤」…（審決書５頁１行～３行参照）。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）引用例２：特表平6-507404号公報（判決の認定） 

 「…引用例２は，専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法を提供するも

のであり，該治療方法の好ましい態様においては，抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下

部」に直接的にエアロゾル粒子の形態で投与されることが記載開示されている。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】鼻の鬱血，再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止

するために，それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって， 

 キシリトールを水溶液の状態で含有しており，キシリトールが水溶液１００cc当たり１から２０グ

ラムの割合で含有されている調合物。 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/470/037470_hanrei.pdf
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（４）手続の経緯 

平成11年3月24日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成10年3月24日・米国） 

平成16年2月3日 ： 拒絶査定 

平成16年5月6日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-9407号） 

平成19年12月28日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年3月4日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明は，国際公開第９８／０３１６５号パンフレット（以下「引用例１」という。）及び特

表平６－５０７４０４号公報（以下「引用例２」という。）に記載された発明に基いて，当業者が容

易に発明をすることができたものであり，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

いものである… 

 上記判断に際し，審決が認定した引用例１記載の発明（以下「引用発明」という。）の内容並びに

本願発明と引用発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。 

(2) 一致点 

 再発性副鼻洞感染，又はバクテリアに伴う鼻の感染を治療又は防止するために，それを必要として

いる人に対して投与するためのキシリトールを水溶液の状態で含有している調合物である点… 

 相違点１ 

 本願発明が鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であるのに対し，引用発明は経口投与用溶液製剤で

ある点… 

 …「引用例２には，感染性の呼吸器疾患の治療のために…，抗感染剤を局所投与すること…，全身

投与より低い投与量で感染部位である鼻に投与できることが記載されている（摘記事項（Ｇ））。」…

「よって，引用例１のキシリトールの投与により上気道感染を処置する際に，経口投与に代えて，全

身投与より低い投与量で投与し得る感染部位への投与，すなわち，鼻への投与を採用し，鼻内へ投与

するための鼻洗浄調合物とすることは当業者が容易に想到し得ることである。」…と認定… 

判決 

原告の主張 

 当該引用発明２における感染部位が「気道下

部」である点は，審決書…においても明確に認定

しているにもかかわらず，審決の対比判断におい

て感染部位を「鼻」と認定することは誤りであり，

違法である。 

 引用発明２では，感染部位が肺等の気道下部で

あり，薬剤としてのコルチコステロイド等を効率

良く局所投与するにはエアロゾルによる吸引し

かあり得ない。したがって，当業者が，感染部位

被告の主張 

 (ア) …引用例２…は，上記のとおり「気道下部」

のほか，「上気道」を含めて感染性の呼吸性疾患一

般についていえるものであると理解するのが自然

である。 

(イ) また，仮に，…気道下部の疾患について言

及したものであるとしても，「より高い濃度の薬

が，全身的投与により必要なものよりも低い，患

者に対する全投与量により，冒された組織にデリ

バリ－されることができ，これにより，高い投与
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である上気道に対してキシリトールを経口投与

する引用発明と引用発明２を組み合わせること

は有り得ない。特に，本願発明における当業者と

しては医療・医薬関係者が想定されるところ，当

該分野においては薬剤，感染部位，及び投与形態

等に応じて処方が異なり，根本的に異なる発明を

安易に参考としても副作用の懸念の方が大きい

ことは常識であるから，当業者が引用発明と引用

発明２とを組み合わせることは有り得ない。 

 

量の薬の，…既知の副作用を回避するということ

である。」という利点は，局所投与に起因するもの

であるから，「気道下部」の疾患に限らず，「上気

道」の疾患に対しても得られると想到することは，

当業者が当然に理解することができる。 

(ウ) そうすると，引用例２に接した当業者にと

って，上気道感染の治療に関する「引用発明」に

おいて，経口投与に代えて，経口投与に比べ，低

い全投与量で，感染部位により高い濃度の薬をデ

リバリーでき，副作用を回避できることが期待さ

れる鼻内への局所投与を採用することは容易に想

到し得ることである。そして，上記のとおり，鼻

内投与の形態として，エアロゾルや鼻洗浄調合物

が周知であるから，具体的な鼻内投与の態様を鼻

洗浄調合物とすることに困難性はない。 

裁判所の判断 

イ 引用例２の記載事項の認定の誤りについて 

 …引用例２は，専ら「感染部位」を「気道下部」とする疾患を対象とした治療方法が開示され，ま

た，…抗炎症剤及び抗感染剤が感染部位である「気道下部」に直接的に投与されることが，好ましい

治療態様であることが開示されている。 

 そうすると，…「好ましい態様においては，上記の抗炎症剤及び上記の抗感染剤は，上記宿主の気

道下部に直接的に投与される。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は，鼻の中に投与されるこ

とができる。上記の抗炎症剤及び／又は上記の抗感染剤は，エアロゾル粒子の形態で鼻の中に投与さ

れることができる。」における「鼻の中に投与されることができる。」との記載部分は，エアロゾル粒

子を，抗炎症剤及び／又は抗感染剤を感染部位である「気道下部」に直接的に投与するために，通過

経路の入り口に当たる鼻孔から「鼻の中」に向けて投与されることができるという意味に理解すべき

であり，鼻自体が感染部位であることを前提として，鼻を治療する目的等で，鼻に抗炎症剤及び／又

は抗感染剤を投与するという意味に理解することはできない。 

 したがって，「引用例２には，・・・感染剤を・・・感染部位である鼻に投与できることが記載され

ている（摘記事項（Ｇ））。」とした審決の前記認定は誤りである。 

… 

 特許法２９条２項が定める要件は，特許を受けることができないと判断する側…が，その要件を充

足することについての判断過程について論証することを要する。同項の要件である，当業者が先行技

術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたとの点は，先行技術から出発して，出願

に係る発明の先行技術に対する特徴点（先行技術と相違する構成）に到達することが容易であったか

否かを基準として判断されるべきものであるから，先行技術の内容を的確に認定することが必要であ

ることはいうまでもない。…容易想到性の有無の判断においては，事後分析的な判断，論理に基づか
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ない判断及び主観的な判断を極力排除するために，当該発明が目的とする「課題」の把握又は先行技

術の内容の把握に当たって，その中に無意識的に当該発明の「解決手段」ないし「解決結果」の要素

が入り込むことのないように留意することが必要となる。 
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(47)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(1) 

裁判例 

分類 

47:進歩性の判断の際の後知恵について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「レーザーによって材料を加工する装置」（無効審判） 

知財高判平成23年10月12日（平成22年（行ケ）第10282号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-500602号（特表平10-500903号公報） 

分類 B23K 26/36 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官，矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、材料を加工する装置は、レーザーと、液

体ビーム（１２）を形成しかつフォーカスユニットによ

って収束したレーザービームを液体ビーム（１２）に結

合する加工モジュールとを有する。液体の種類は、十分

に小さなビーム吸収係数を有するように選択される。ビ

ーム方向において結合場所まで、なるべくフォーカス円

錐（５６）の先端範囲においてビーム経路内における液

体流速が、フォーカス光学系と焦点との間の液体範囲において熱レンズが生じることがない程度に高

くあらかじめ与えられている。すなわち熱レンズは、ビームの一部をノズル壁に導き、かつこれを損

傷する。電気的に絶縁したノズルと液体を利用し、かつ液体ビームの帯電が行なわれる程度に高く流

速を選択すれば、材料取り除き速度は、著しく高めることができる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１文献（甲１発明）：EP第0515983A1号公報（審決の認定） 

「合焦されるレーザービームによる材料アブレーション方法であって，レーザービーム１０を導く液

状流体噴流３２がノズル２０により形成され，加工すべき材料へ向けられるものにおいて， 

 前記ノズル２０の上面と，前記ノズル２０の上方に配置されるとともに前記レーザービーム１０に

対して透明なウインドウ３６の下面との間には，前記液状流体噴流３２を形成するための液体を供給

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/081702_hanrei.pdf
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するチャンバー３０が形成され， 

 前記ノズル２０は，ノズル通路のノズル入口開口を有し， 

 レーザービームガイドとして作用する液状流体噴流３２へレーザービーム１０を導入するため， 

 レーザービーム１０がノズル２０の管路４４の入口開口の所で合焦され， 

 チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，順定常状態が確保される，材料アブレーション方法。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件訂正発明1） 

【請求項１】収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３）を導く

液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加工すべき加工片（９）へ向けられるものに

おいて， 

 前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに前記レーザービー

ム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体ビーム（１２）を形成するための液

体を供給するディスク状液体供給空間（３５）が形成され， 

 前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し， 

 レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）を導入するため， 

 前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前記ノズル入口開口（３０）

の所で収束され， 

 前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口（３０）の周りに

おいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記デ

ィスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導

かれ， 

 それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高く

決められるようにし， 

 したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷し

ないところまで，熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする， 

 材料を加工する方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成7年5月22日 ： 原告（特許権者）による国際特許出願 

（優先権主張日：平成6年5月30日・ドイツ） 

平成17年5月27日 ： 特許権の設定登録 

平成20年6月30日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2008-800124号） 

平成21年5月11日 ： 特許を無効とする旨の第1次審決 

平成21年9月15日 ： 原告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10277号） 

平成21年12月11日 ： 原告による訂正審判の請求（訂正2009-390151号） 

（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年1月19日 ： 第1次審決を取り消す旨の決定 
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（本決定を受けて上記無効審判の審理を再開し、上記訂正審判の請求は訂正

の請求とみなされた） 

平成22年8月25日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

イ …審決が認定した…本件訂正発明１と甲１発明との…相違点１，２は，次のとおりである。 

(ｴ) 相違点２ 

「液体供給空間への液体の供給について，本件訂正発明１は，『ディスク状液体供給空間（３５）へ

供給される液体が，ノズル入口開口（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４

３）からの前記窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル入

口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフォーカス円

錐先端範囲（５６）における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，したがってフォーカス

円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レン

ズの形成が抑圧される』ものであるが，甲１発明は，『チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，

順定常状態が確保される』ものであり，『熱レンズの形成が抑圧される』か不明である点。」 

 …審決は，「不都合の原因が判明した場合に，それを除去することは当然であり，『熱レンズ』は，

液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることにより生じる。よって，『熱レンズの形成』

を抑制する手段として，レーザービームが透過する範囲において，液体がよどむことなく流れるとい

う『思想』は，当業者がごく自然に想到しうるものである」…と判断している。 

判決 

原告の主張 

 …審決の論理付けは，甲１文献を主引用例とし

ながら，液体がよどむことなく流れるという「思

想」をごく自然に想到しうる，とするものである

が，そもそも，甲１発明は，液体を「準停留状態」

にする，言い換えれば「液体をよどませる」こと

を明言している発明である。これに対して，本件

訂正発明１は液体をよどむことなく流すもので

あって，技術思想が異なる。したがって，甲１発

明を基礎としながら，液体をよどむことなく流れ

る，という正反対の思想に着想するためには，何

らかの発想の転換が必要であって，他の引用例に

よる示唆等の動機付けが不可欠であるところ，審

決は，かかる動機付けを全く示すことなく容易想

到と判断しているものであって，いわゆる後知恵

的な発想であり，誤りである。 

被告の主張 

 …甲１発明においても，膨張チャンバーから液

状流体が層状噴流となって出て行く以上，膨張チ

ャンバー内において常になんらかの液状流体の流

れは生じている。したがって，甲１発明と本件訂

正発明１との液体供給空間内の液体の流れの違い

は，結局，液体の流速を低くするか高くするかの

違いでしかない。よって，甲１発明において，液

体をよどませないようにするためには，もともと

流れている液状流体の流速の程度を変更して流速

を高めればよいのであり，ここに発想の転換は必

要でない。 

 したがって，原告の上記主張は失当である。 
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裁判所の判断 

 …「熱レンズ」は液体にレーザービームのエネルギーが供給され続けることによって生じることが

解明されたとしても，原因が判明した場合にそれを除去する解決手段は１つに限定されるものではな

く，「液体がよどむことなく流れるようにする」という解決手段を含め，エネルギーの供給が継続す

る場合の解決手段には，例えば，レーザーの種類と液体の種類の組合せとしてエネルギー吸収能の低

い組合せを用いてエネルギー吸収そのものを抑止するなど，複数の解決手段があり得るところであ

る。 

 ましてや，本件では，主引用例である甲１発明は，液体を「準停留状態」にすることによって所定

の課題を解決する発明と認められるから，甲１発明を基礎としながら，「準停留状態」とは着想の異

なる「液体がよどむことなく流れる」との思想に想到するためには発想の転換が必要というべきであ

る。 

 したがって，液体がよどむことなく流れるという「思想」を自然に想到しうるものとした審決の上

記論法は，後知恵的な論法であり，誤りである。 
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(48)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2) 

裁判例 

分類 

48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理付けを試みることについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ヒートシール装置」（査定不服審判） 

知財高判平成21年3月25日（平成20年（行ケ）第10305号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-225547号（特開2000-53110号公報） 

分類 B65B 51/10 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、齊木教朗裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、チューブ内面のごく僅かな凹凸に入った液体や汚れ

を溶融樹脂と共にシール帯域外へ流出させて完全なシール性を達成

すると共に、容器内側に流出した溶融樹脂によるヒビ割れの発生が

ない圧縮強度に優れたヒートシールを達成することができるヒート

シール装置である。合成樹脂層を含む積層体からなる包材１をチュ

ーブ状とし、該チューブ状の包材を、平坦な作用面に突条１１を有

する高周波コイル２を備えたシールジョー３とその対抗ジョー５と

を用いて、液面下で横断状にヒートシールするシール装置において、

高周波コイル２の作用面に、シール帯域の容器内面側外側に隣接し

て合成樹脂溜まりを形成し得る溝１６を設ける。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開平8-230834号公報（審決の認定） 

 「ポリエチレン樹脂層５６を含む積層体からなる包材１０をチューブ状の包材１１とし，該チュー

ブ状の包材を，インダクタ３１を有するシールブロック１９及びドーリー９３を用いて，液面下で横

断状にヒートシールするシール装置において，シールブロックの作用面に，シール部分Ｓの凸部７１

より外側の端部に合成樹脂溜まりを形成し得る溝７５が設けられているヒートシール装置。」（判決よ

り抜粋） 

【図１１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/037471_hanrei.pdf


附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 291 - 

 

（ⅱ）周知例1（周知技術１）、周知例2（周知技術２）：実開昭55-104613号公報 、実開昭54-88073号

公報(審決の認定) 

 「合成樹脂の流れ込む溝を十分深く設けることで，溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部

を非溶着の熱シールされない部分とすること」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】合成樹脂層を含む積層体からなる包材をチューブ状とし，該チューブ状の包材を，加熱

機構を有する開閉自在な一対の加圧部材を用いて，液面下で横断状にヒートシールするシール装置に

おいて，加圧部材の少なくとも一方の作用面に，シール帯域の容器内面側外側に隣接して合成樹脂溜

まりを形成し得る溝が設けられていることを特徴とするヒートシール装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成10年 8月10日 ： 特許出願（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年12月20日 ： 拒絶査定 

平成20年 1月18日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-1551号） 

平成20年 7月 2日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「引用発明のシール帯域の端部の溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部は夾雑物を含むた

め密封性にはそれほど寄与しないものと認められ，例えば実願昭５４－１２２７号（実開昭５５－１

０４６１３号［判決注・甲２］）マイクロフィルムの第４～６頁または実願昭５２－１６０３０６号

（実開昭５４－８８０７３号［判決注・甲３］）マイクロフィルムの第３～４頁にも記載されたよう

に，合成樹脂の流れ込む溝を十分深く設けることで，溝を設けた部分に形成される合成樹脂溜まり部

を非溶着の熱シールされない部分とすることは周知の事項であるので，引用発明において密封性には

それほど寄与しない合成樹脂溜まり部を，シール帯域の外側に隣接し，シール帯域としては機能しな

い部分として配置することも当業者が容易になし得たものと認める。また，これによって，シール帯

域では夾雑物のない優れたシール性を有する薄い合成樹脂層が形成され，シールエッジが直線的でシ

ール帯域外に向かって凹凸がないものとなることは当業者が容易に想到し得たものと認められる。」

（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

本願発明においては，「合成樹脂溜まりを形成

し得る溝を加熱部位であるシール帯域の外側に

隣接して設けたことによって，ヒートシール装置

の加圧部材により，包材の合成樹脂層に熱と圧力

被告の主張 

…引用発明において溝の深さと幅を，流入した

樹脂の全部又はほぼ全部が滞留する程度にするこ

とは当業者が容易に推考し得たことであるとこ

ろ，そのような溝であれば，本願明細書の段落【０
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を負荷して，ヒートシールを行っている状態で

も，合成樹脂溜まりに流入した溶融樹脂は，瞬時

に冷却されて，凹凸のない，均一な幅の樹脂溜ま

りを確実に形成することを可能としたもの」であ

るのに対して，引用発明は，このような「溝」の

構造を持たないものであるから，溝に流入した合

成樹脂が均一な幅の合成樹脂溜まりを形成し，シ

ールエッジが直線的でシール帯域外に向かって

凹凸がないものとなるものではなく，また，「シ

ール帯域では夾雑物のない優れたシール性を有

する薄い合成樹脂層が形成されること」及び「シ

ールエッジが直線的でシール帯域外に向かって

凹凸がないものとなること」については記載も示

唆もない点で，相違する。 

 したがって，引用発明から，「シール帯域では

夾雑物のない優れたシール性を有する薄い合成

樹脂層が形成され，シールエッジが直線的でシー

ル帯域外に向かって凹凸がないものとなること

は当業者が容易に想到し得た」とした審決の判断

には誤りがある。 

０２３】に記載した「・・・シール帯域から流出

した樹脂により溝が埋め尽くされ・・・合成樹脂

溜まりが形成されるように・・・溝の幅や深さ

を・・・設定」した溝とほぼ同じであるから，そ

の溝は，本願明細書におけるシール帯域外となり，

シール帯域として機能していない部分となる。 

 また，引用発明においては，溝７５は高周波コ

イルに対応するシール部Ｓの端部にあり，溝より

内側の高周波コイルの部分は加熱・加圧され，シ

ール帯域となるので，合成樹脂溜まり部（滞留部）

はシール帯域の外側に隣接することになる。 

裁判所の判断 

（１）引用発明に周知例を適用することの容易性について 

…「合成樹脂溜まりを形成し得る溝が，シール帯域の端部に設けられている」とする引用発明の相違

点に係る構成の技術的意義は，溶融した合成樹脂がシール部分Ｓの範囲を超えて過度に流れ出してし

まうことにより，シール部分Ｓにおいて熱融着に寄与する合成樹脂の量が少なくなって適切な接合強

度が得られず，また，シール部分Ｓから流れ出た合成樹脂が固化して包装容器の内側でヒビ割れを発

生させることがあるという課題を解決するために，シール部分Ｓの範囲を超えて流れ出ようとする合

成樹脂をシール部内の端部に滞留させることで，合成樹脂の流れを阻止して，シール部分Ｓの範囲か

ら流れ出ない，あるいは，過度に流れ出すことがないようにした点にある，ということができる。…，

「合成樹脂溜まりを形成し得る溝が，シール帯域の容器内面側外側に隣接して設けられている」とす

る本願発明の相違点に係る構成は，優れたシール性を有する薄い合成樹脂層を形成するために，溶融

された合成樹脂を夾雑物と共にシール帯域から容器の内側に押し流した時に，流出した合成樹脂が均

一にはみ出さずに容器内側の縁部に波打った溶融樹脂ビードを形成することがあるという課題を解

決するために，シール帯域から流出した合成樹脂を溝に流入させることで，合成樹脂の容器内側への

はみ出しを規制し，これによって，容器内側の縁部に波打った溶融樹脂ビードが形成されないように

した点にある，ということができる。 

 ウ 容易想到性の検討 
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 本願発明と引用発明の相違点は，「本願発明は，合成樹脂溜まりを形成し得る溝が，シール帯域の

外側に隣接して設けられているのに対し，引用発明ではシール帯域の端部に設けられている」点にあ

る（争いない）。本願発明と引用発明との相違は，合成樹脂溜まりを形成する「溝」の設置場所のみ

であって，その構成における相違点は，一見すると，極めて僅かであるとの印象を与える。 

 しかし，上記のとおり，「溝」の設置場所の相違点によって，本願発明においては，シール帯域か

ら流出した合成樹脂で容器内側に波打った溶融樹脂ビードが形成されないようにする解決手段を提

供するのに対して，引用発明においては，シール帯域からの合成樹脂の流れ出しを規制してシール帯

域の樹脂量を確保する解決手段を提供するものであるという点で，解決課題及び解決手段において，

大きな相違があるというべきである。 

 そこで，引用発明を出発点として，周知例（甲２，甲３）を適用することによって，本願発明が容

易に想到することができたか否かを検討する。 

 引用発明は，シール帯域内に合成樹脂溜まり部を設けて，熱融着に寄与するポリエチレン樹脂の量

を確保することにより，「接合強度を維持」するようにしたものであるから，単に，「溝を設けた部分

に形成される合成樹脂溜まり部を非溶着の熱シールされない部分とする」ことを開示する周知例（甲

２，３）を指摘することによって，その周知の技術を適用して、引用発明とは異なる解決課題と解決

手段を示した本願発明の構成に至ることが容易であるということはできない。引用発明は，接合強度

維持を目的とした技術であるのに対し，周知技術は，接合強度維持に寄与することとは関連しない技

術であるから，本願発明と互いに課題の異なる引用発明に周知技術を適用することによって「本願発

明の構成に達することが容易であった」という立証命題を論理的に証明できたと判断することはでき

ない。 

（２）小括 

 以上のとおり，引用発明に周知例を適用することによって，本願発明の相違点に係る構成に到達す

ることができたとする審決の判断，すなわち「引用発明において密封性にはそれほど寄与しない合成

樹脂溜まり部を，シール帯域の外側に隣接し，シール帯域としては機能しない部分として配置するこ

とも当業者が容易になし得たものと認める。」とした審決の判断には，その余の点を判断するまでも

なく，誤りがあるというべきである。 

  



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 294 - 

(48)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2) 

裁判例 

分類 

48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理付けを試みることについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「水処理装置」（査定不服審判） 

知財高判平成23年3月17日（平成22年（行ケ）第10237号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2122号118頁、判例タイムズ1383号357頁 

出願番号 特願2008-157503号（特開2009-297679号公報） 

分類 C02F 1/78 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、トリクロロエチレンなどの有機溶媒の分解処理に対しては十分な能力を有していると

はいえない等の課題の下で、圧力容器を使用した汚水処理装置において、気体と汚水の接触面積を大

きくし、汚水（被処理水）へのオゾン等の気体の溶解量を増大させて汚水処理装置の処理能力を向上

させるものであり、圧力容器の供給口にオゾン発生装置がエジェクターを介して連結してあり、圧力

容器内部には噴霧装置が供給口に連結されて設けることで、エジェクターでオゾンと被処理水を混合

し、圧力容器内に気体オゾンを混合した被処理水を噴霧供給することで、圧力容器内の圧力を高圧に

し、更に噴霧によってオゾンと被処理水の接触面積を大きくしてオゾンを被処理水に溶解させて有機

汚染物を分解するという解決手段と作用を有するものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：特開2001-198450号公報 

 「…(イ) 従来技術として，水熱反応により被反応物中の有機物を酸化分解する場合，被反応物，

酸化剤及び水を加圧，加熱下の反応器へ供給し，反応させるが，この場合，被反応物に予め適性量の

水を含む場合は，水を供給する必要はなく，反応の結果，有機物は酸化分解され，水と二酸化炭素か

らなる高温高圧の流体と，乾燥又はスラリー状態の灰分や塩類等の固体を含む反応生成物が得られる

こと（【０００３】）このような水熱反応のプロセスにおいては，分解対象の有機廃液等の被処理物は

高圧ポンプで加圧し，反応器に供給され，反応器における水熱反応を定常状態に保つために，被処理

液は一定流量で供給し，水熱反応が行われるが，水熱反応が，被反応物の性状が変化すると反応器内

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/081172_hanrei.pdf
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の反応状態（燃焼状態）が変わり，定常状態での反応が困難であるという課題があった（【０００４】）。 

 (ウ) 引用発明は，上記の課題解決のため，反応を停止することなく，実質的に同じ流量で被反応

物を供給して反応を行いながら，容易に定常状態に復帰させることが可能な水熱反応装置を提案した

ものである（【０００６】）。」（判決より抜粋） 

 「(オ) 引用発明において，被反応物は水の超臨界又は亜臨界状態で酸化反応，加水分解反応等の

水熱反応の対象となる物質を含むものであり，工場等から排出される廃液中の有機物や活性汚泥から

の余剰汚泥等の被反応物は，酸化剤と混合した状態で反応器に導入され，水熱反応を受ける（【０００

９】）。被反応物が有機物と酸化剤を含む場合，これらは別々にあるいは混合して反応器に供給して水

熱反応が行われる。このような水熱反応系は被反応物のほかに水が存在し，さらに必要により触媒や

中和剤等が添加される場合があるが，これらも被反応物と混合して，あるいは別々に反応器に供給す

ることができる（【００１０】）。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件補正前）（本願発明） 

【請求項１】上部に被処理水の供給口、下部に排出口が設けてある圧力容器と、前記圧力容器の供給

口には被処理水を供給する管路が接続してあり、この管路にはオゾン発生装置が連結してあるエジェ

クターが設けてあり、前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が設けてある水処理装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年6月11日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年7月14日 ： 拒絶査定 

平成21年10月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-20849号）、手続補正（本件補正） 

平成22年6月7日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1) 本件審決の理由は，…本件補正を却下し，本件出願に係る発明の要旨を本願発明のとおり認定

した上，本願発明は，…引用発明，…引用例２に記載された発明及び周知例等に記載された技術事項

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り，…特許を受けることができない，

というものである。 

(2) なお，本件審決は，…本願発明と引用発明との一致点…を以下のとおり認定した。 

イ 一致点：上部に被処理水の供給口，下部に排出口が設けてある圧力容器と，前記圧力容器の供給

口には被処理物を供給する管路が接続してあり，前記圧力容器内部には供給口に連結した噴霧装置が

設けてある処理装置 

判決 

原告の主張 

 ア 化学反応の装置の類否の判断において，単

に装置を構成するユニットの存否やその配列を

被告の主張 

 ア 引用発明は，引用例１の記載事項から当業

者が把握することのできる発明であり，進歩性の
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対比するだけでなく，まず，その装置において進

行する化学反応メカニズムが同一か否かの検討

が必要であるが，本件審決は，化学メカニズムに

ついては全く検討することなく，圧力容器である

というだけで同一技術であると判断するという

誤りを犯している。 

 ウ 引用発明は，その発明の名称が「水熱反応

装置」であり，水熱の特性を利用した反応を利用

するものであることが明らかである。 

 エ …本願発明は，オゾン酸化作用を利用する

ものでオゾンの圧力を高めて溶解量を多くする

ために圧力容器を使用するものであるのに対し，

引用発明は，超臨界又は亜臨界水の酸化作用や加

水分解作用を利用するものであり，有機物を分解

する化学反応メカニズムが別異のものであり，技

術分野が異なることは明白である。 

 …本願発明と引用発明とは，有機物を分解する

化学反応メカニズムの点で異なるから，両者の化

学装置を同一技術であると認定した本件審決は

誤りであり，その結果，引用発明の水熱反応装置

と本願発明の水処理装置とが「処理装置」として

共通すると認定したのは誤りである。 

検討に際しては，本願発明との対比に必要な範囲

で引用発明を認定すれば足りる。 

 …化学装置は，その用途に応じて種々の反応条

件の下で使用されるものであるから，化学反応メ

カニズムが異なれば直ちに化学装置が相違すると

は限らない。 

 引用発明の水熱反応装置は，被処理物中の有機

物を分解処理する機能を有するから，「処理装置」

に属するのは明らかである。また，一般に工場等

から排出される工業廃水を処理する手段は「水処

理」の技術分野に含まれるところ（乙１），引用発

明の「工場等から排出される廃液中の有機物と水

を混合して反応器に供給する被反応物」は，本願

発明の「被処理水」に相当し，有機物を含む被処

理水として分解処理に供されることから，引用発

明の水熱反応装置は水処理装置の範疇にも含まれ

るものである。 

 したがって，引用発明の「水熱反応装置」は，

水熱反応を行うから，本願発明の「水処理装置」

と「処理装置」の点で共通すると認定した本件審

決に誤りはない。 

裁判所の判断 

 ア 本件審決は，引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応処理を行うから，本願発明の「水処理

装置」と「処理装置」の点で共通すると認定し，処理の内容に関して実質的に対比することなく，「処

理装置」という部分が共通すると判断した。 

 イ 本願発明の「水処理装置」は，被処理水を処理する装置であって，水は処理の対象であるのに

対し（【０００１】【０００６】），引用発明の「水熱反応装置」は，水熱反応を行う装置であって，水

は有機物の酸化分解を促進する水の超臨界又は亜臨界状態を形成するための媒体であり，水自体は処

理の対象とはいえない（【０００３】【０００９】【００１０】）。 

 このように，両者は，水の役割という点において，異なるものであり，技術分野においても異なる

ものということができる。 

 「水処理」と「水熱反応処理」の意義は，…引用発明の「水熱反応処理」は，「水処理」の範疇に

含まれるとはいえず，そもそも，技術分野が離れていることからすると，引用例として適切であった

ともいえない。 

… 

２ 取消事由２（相違点２の認定判断の誤り）について 
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（１）相違点２について 

 相違点２は，本願発明は，「水処理」について特定されていないのに対し，引用発明においては，「水

熱処理」に特定する点である。 

 前記１のとおり，引用発明においては，超臨界状態又は亜臨界状態の高温高圧の水の存在下に被反

応物を酸化反応等させる水熱反応が前提となっているのであるから，引用発明に基づき，０．４ＭＰ

ａ程度の容器内圧で処理を行う本願発明の「水処理装置」に想到することは，引用発明の前提を変更

することになり，当業者が容易に想到し得るとはいえない。また，高温高圧で使用することを前提と

している引用発明の耐圧容器は，本願発明の圧力容器とは異なるものであるから，オゾンを使用して

いることから高温にすることは示唆されているとはいえず，相違点２を容易に想到することはできな

い。 

（２）被告の主張について 

ア 被告は，引用発明の処理装置が適用される温度圧力条件としては，超臨界又は亜臨界状態のよう

な高温高圧の範囲に限られることなく，１００℃以上の範囲も可能となるとして，本願発明には，圧

力温度条件を特定する事項が記載されていないので，引用発明の処理装置を，水熱反応よりも低温低

圧の水処理に適用することは当業者が容易に想到し得る旨主張し，亜臨界状態の温度圧力範囲に関連

して，乙４ないし６を提出する。 

 しかし，乙４は，水熱処理に用いる密閉容器であるオートクレーブを用いれば水を１００℃以上に

することができ，反応速度を著しく大きくできることを説明したもので，その記載の後の有害物質を

分解無害化する目的での高温高圧の水溶液系とはどの範囲の温度圧力範囲を指すのか示されていな

いし，水熱反応との具体的関係も不明である。また，乙５は，水熱反応とは，水の存在下高温高圧に

保持することによる反応をいい，０．１ないし８．６ＭＰａ，１００ないし３００℃という条件範囲

が示されるものの，可溶化処理水を得るための水熱反応条件であり，引用発明と関連する酸化剤によ

る水熱反応としては，４．０ＭＰａ以上に加圧し，２５０ないし６００℃に加熱することが例示され

（【００１０】【００１２】），マイクロ波を用いた実施例では，５．１ＭＰａ，２６５℃という条件が

例示されている（【００６１】～【００６３】）。さらに，乙６の「１２１～２３２℃（２５０～４５

０°Ｆ）」の記載は，熱水反応からの熱エネルギーを供給物質の調整及び予熱に使用するという前提

の下，供給混合物を超臨界圧力まで加圧した後，臨界圧力で亜臨界温度で酸化剤を噴射して，酸化反

応熱を利用して超臨界温度まで上昇させるという文脈の中で亜臨界温度として例示されたものにす

ぎず、臨界圧力以下での水熱反応を行う温度を記載したものとはいえない。 

 そして，亜臨界状態を定義する場合の温度及び圧力の条件は，両者を併せて論ずべきところ，温度

条件のみを取出して亜臨界状態の範囲とする本件審決の論理は，不適切である。  

 このように，高温高圧で使用することを前提としている引用発明の耐圧容器は，本願発明の圧力容

器とは，必要とされる耐圧性，耐熱性，それに伴う大きさや形状が異なるものであるから，水熱処理

を前提とした引用発明から，本願発明を容易に想到できるということはできない。また，仮に，水の

役割の相違を度外視したとしても，オゾンを高濃度で被処理水に可溶させる工夫をしている本願発明

において，オゾンの脱離を伴うことになる高温条件を対象とすることは，本願発明において想定され

ているとはいえず，相違点２を容易に想到することはできない。 
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(48)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2) 

裁判例 

分類 

48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理付けを試みることについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「レーザ加工方法」（無効審判） 

知財高判平成25年7月31日（平成24年（行ケ）第10305号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-127628号（特開平11-320142号公報） 

分類 B23K 26/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、被覆材による保護効果が低下しにくく、短時間で加工で

きることを目的として、被覆材２２を表面に設けた被加工物（２２、２

１）を、アシストガスを用いたレーザ光１により加工するにあたり、被

覆材２２の除去工程にて、穴開け開始部２３の被覆材２２のみを除去す

るようにする。穴開け開始部２３では、アシストガスの供給量が多くな

るが、このようにすれば、穴開け開始部２３において被覆材２２の膨張

や剥離を防止できる。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１公報（甲１発明）：特開平7-241688号公報（審決の認定） 

 「保護シート５を表面に貼付したワーク４を，アシストガス３００を用いたレーザビーム１００に

より加工するにあたり，切断加工とは異なる加工条件により切断加工経路１０２上の保護シート５を

焼付ける工程と，保護シート５を焼付けたワーク４の切断加工経路１０２上にレーザビーム１００を

照射し，加工を行う切断加工工程とを含むレーザ加工方法において， 

切断加工経路１０２上に沿った焼付け面１０１を前記焼付工程による保護シート５の焼付け範囲と

したレーザ加工方法。」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（甲２公報、甲３公報） 

 「…被覆材を表面に設けた被加工物をレーザ光により加工する際に，被覆材が被加工物に溶着した

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/482/083482_hanrei.pdf
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り，被覆材が炭化して被加工物に焼付いたりするのを防止するために，低いエネルギのレーザ光で被

覆材をあらかじめ除去した後，高いエネルギのレーザ光で被加工物を加工することは，周知技術であ

ると認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項3のみ記載）（本件発明1） 

【請求項３】被覆材を表面に設けた被加工物を，アシストガスを用いたレーザ光により加工するにあ

たり，最終加工とは異なる加工条件により最終加工軌跡上の被覆材を除去する第１加工工程と，被覆

材を除去した被加工物の所定経路上にレーザ光を照射し，加工を行う第２加工工程とを含むレーザ加

工方法において， 

 最終加工軌跡上における加工開始部位または／および加工終了部位を前記第１加工工程による被覆

材の除去範囲としたことを特徴とするレーザ加工方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年1月16日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年2月15日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800011号） 

平成24年7月19日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

相違点１：被覆材を「処理する」第１加工工程が、本件発明１では「除去する」工程であるが、甲

１発明では「焼付ける」工程である点。 

 甲１発明における「被覆材」は、「外観を重視する」被加工物を保護するため、「製品製作の最終

工程まで貼付したままであることが望まし」いことから、「被覆材を被加工物上に「残すこと目的」

とするものである…。 

 …周知技術は、レーザ加工方法という甲１発明と同一技術分野において、「被覆材が被加工物に溶

着することがないよう」に、「最終加工軌跡上の被覆材を除去」するものである。 

 すなわち、かかる周知技術は、甲１発明が目的とする「被加工物を保護する」ために、被覆材を

被加工物上に「貼付したまま」「残す」ことと、相いれないものである。 

 請求人は、「レーザ加工に悪影響を及ぼさないようにするという共通の課題を有する」から、周知

技術と置き換え可能と主張する…が、…甲１発明における「被覆材を残す」ことと、周知技術にお

ける「被覆材を除去」することとは、相いれない課題であるから、請求人の主張は採用できない。 

 したがって、甲１発明の「焼付ける」工程を「除去する」工程とする相違点１を容易とすること

はできない。 

判決 

原告の主張 

 …甲１発明において保護シートを「焼付ける」

工程を採用しているのは，保護シートの剥離を防

被告の主張 

 甲１発明と甲２公報及び甲３公報に記載され

た発明とでは，保護シート（保護材，被膜）が
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止するためであるが，保護シートが剥離するの

は，保護シートとワークとの間にアシストガスが

流入するためであるから，保護シートを「焼付け

る」工程を設ける代わりに，アシストガスが流入

する範囲の保護シートを「除去する」工程を設け

てもよいのは自明である。 

 …甲２公報及び甲３公報の記載によれば，被覆

材を表面に設けた被加工物を，レーザ光により加

工するにあたり，被覆材を剥離することなく，か

つ，被加工物を損傷することなくレーザ加工する

ことを目的として，弱い出力のレーザにより被覆

材のみを除去する第１工程と，強い出力のレーザ

光により被覆材が除去された部分の被加工物を

切断する第２工程とを含むレーザ加工方法は周

知技術である。そして，甲１発明と上記周知技術

とは，被覆材の被覆された被加工物のレーザ加工

という同一の技術分野に属し，また，被覆材の被

覆された被加工物のレーザ加工において，被覆材

を剥がさずにレーザ切断加工を行うことを可能

にするという共通の課題を有するものである。そ

うすると，甲１発明において，保護シートを「焼

付ける」工程を設ける代わりに，アシストガスが

流入する範囲の保護シートを「除去する」工程を

設けることは，当業者が適宜選択できる設計的事

項にすぎないものである。 

ワーク（母材）に焼付くことに対する評価が正

反対である。すなわち，甲１発明では焼付ける

ことを積極的に目的としているのに対して，甲

２公報及び甲３公報に記載された発明ではそれ

を避けるために除去を行っている。したがって，

甲１発明における焼付けに代えて甲２公報及び

甲３公報に記載された除去を用いることには全

く動機がなく，明白な阻害事由がある。 

裁判所の判断 

 本件発明１と甲１発明とは，いずれも，被覆材を表面に設けた被加工物を，アシストガスを用い

たレーザ光により加工するレーザ加工方法に関するものであり，両発明の技術分野は共通する…。

また，本件発明１と甲１発明とは，レーザ加工中に，被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵

入して被覆材が剥離するのを防止するために，第１加工工程として，最終加工とは異なる加工条件

により被覆材を処理する点でも共通する…。 

 しかし，本件発明１は，被覆材をあらかじめ除去するものであるのに対し，甲１発明は，保護シ

ート（被覆材）が剥離するのを防止するために，ワーク（被加工物）にあらかじめ保護シートを焼

付けるものであり，この点において，両発明は相違する。甲１公報には，保護シートをあらかじめ

除去することについては記載も示唆もなく，甲１発明の保護シートが剥離するのを防止するために，

保護シートをあらかじめ除去することを動機付けるものはない。 

… 
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甲２公報及び甲３公報の上記記載によれば，被覆材を表面に設けた被加工物をレーザ光により加

工する際に，被覆材が被加工物に溶着したり，被覆材が炭化して被加工物に焼付いたりするのを防

止するために，低いエネルギのレーザ光で被覆材をあらかじめ除去した後，高いエネルギのレーザ

光で被加工物を加工することは，周知技術であると認められる。 

 しかし，甲１発明は，ワークと保護シートとの間にアシストガスが流入して保護シートが剥離す

るのを防止するために，ワークにあらかじめ保護シートを焼付けるものであるのに対し，上記周知

技術において，被覆材の除去は，被覆材が被加工物に溶着すること等を防止するために行われるも

のであり，被加工物と被覆材との間にアシストガスが侵入して被覆材が剥離するのを防止するため

に行われるものではない。そもそも，甲２公報及び甲３公報には，アシストガスについての記載は

なく，アシストガスが被加工物と被覆材との間に侵入して，被覆材が剥離することについても何ら

記載はない。そうすると，上記周知技術における「被覆材を除去する」ことと，甲１発明における

「ワークに保護シートを焼付ける」ことは，相互に置換可能な手段であるとはいえないから，甲１

発明において，ワークにあらかじめ保護シートを焼付けることに代えて，保護シートをあらかじめ

除去する動機付けがあるということはできない。 

ウ 以上のとおりであるから，甲１発明において，ワークにあらかじめ保護シートを焼付けること

に代えて，保護シートをあらかじめ除去することは，当業者が容易に想到することができたものと

はいえない。 
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(48)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2) 

裁判例 

分類 

48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理付けを試みることについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「自転車用ペダルの取付装置」（査定不服審判） 

知財高判平成25年8月28日（平成24年（行ケ）第10448号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-232007号（特開2008-55935号公報） 

分類 B62M 3/08 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

この発明は、ペダルが不慮の力によって外れる危険のない着脱自在な

ペダル軸の取付装置を得るものである。この発明のペダル取付装置は、

ペダルクランクのペダル軸装着孔に装着される受け具と、外周に係止体

が係止する係止凹部を設けたペダル軸とを組み合わせて構成する。前記

受け具は、ペダル軸が挿入されるネジカラーと、このネジカラーに形成さ

れた透孔に装着された係止体と、このネジカラーの外側に摺動可能に装着

され、前記係止体をペダル軸に係止させ解除させるストッパーカラーとで

構成する。 前記ネジカラーとストッパーカラーとの間にはスプリングを配

設し、前記ネジカラーに設けた突起とストッパーカラーに設けた溝の位置

を合わせ、ストッパーカラーを摺動させることにより前記係止体と係止凹

部との係止が解除されるようにして自転車用ペダルの取付装置を構成する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲4（第1引用例）（甲４発明）：特開2000-289680号公報（審決の認定） 

 「ペダルクランク３のペダル軸１の装着穴５に装着される受け具と，外周に球体である係止体４が

係止する係止凹部２を設けたペダル軸１とを組み合わせて成り， 

 前記受け具は， 

 ペダル軸１の外形と同等の内径を有するネジカラー６と，このネジカラー６に形成された透孔７に

【図１】 

 

 

 

【図３】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/083505_hanrei.pdf
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装着された係止体４と，このネジカラー６の外側に摺動可能に装着されたキャップ８とで構成され， 

 前記キャップ８は，前記係止体４をネジカラー６の中心軸方向へ押圧して係止体４を前記ペダル軸

１の係止凹部２に係止状態に保持するストッパー凸部９を有し， 

 前記ネジカラー６とキャップ８との間にはスプリング１１が配設され， 

 前記スプリング１１は，ネジカラー６とキャップ８とを付勢するように配設され，キャップ８を摺

動させることにより前記係止体４と係止凹部２との係止が解除されるようにした，自転車用ペダルの

取付装置」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）甲5（第2引用例）（甲５発明）：実願昭60-47930号（実開昭61-164884号）のマイクロフイルム  

 「ロックボールを押圧して，ロックボールをプラグの係合溝に係止状態に保持するロックボール押

圧部をスプリングにより付勢する構成」 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】ペダルクランクのペダル軸装着孔に装着される受け具と，外周に球体である係止体が係

止する係止凹部を設けたペダル軸とを組み合わせて成り， 

 前記受け具は， 

 ペダル軸の外形と同等の内径を有するネジカラーと，このネジカラーに形成された透孔に装着され

た係止体と，このネジカラーの外側に摺動可能に装着されたストッパーカラーとで構成され， 

 前記ストッパーカラーは，前記係止体をネジカラーの中心軸方向へ押圧して係止体を前記ペダル軸

の係止凹部に係止状態に保持するストッパー凸部を有し， 

 前記ネジカラーとストッパーカラーとの間にはスプリングが配設され， 

 前記スプリングは，ネジカラーとストッパーカラーとを離反方向又は引き付け方向に付勢すると共

に，両者の間に回転方向の力を付加するように配設され， 

 前記ネジカラーの外側には突起が設けられ，ストッパーカラーの周壁には前記突起が移動するため

の軸方向の溝が設けられ， 

 前記ストッパーカラーを回転させて前記溝と突起の位置を合わせ，ストッパーカラーを摺動させる

ことにより前記係止体と係止凹部との係止が解除されるようにした， 

 自転車用ペダルの取付装置 

 

（４）手続の経緯 

平成18年 8月29日 ： 特許出願 

平成23年 7月11日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 1月18日 ： 拒絶査定 

平成24年 5月 1日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-7987号） 

平成24年11月 7日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決 

本願発明及び引用発明は「自転車用ペダルの取付装置」あるが、上記第３．（１）（イ）の【発明が

解決しようとする課題】従来の問題点で「ペダル軸とクランクとの固定ねじは強固に締結されていな

ければ走行中にペダルがはずれる原因ともなる。」と記載されているように、「自転車用ペダルの取付

装置」であればペダル軸とクランクとは強固に締結されることは当然配慮されるべき課題であり、引

用発明においても強固に締結することは示唆されているものと認められる。  

  そして、本願発明の「受け具」、引用発明の「受け具」はともに断面円形状の連結対象物の継手と

して機能しており、その係止・解除の手段は第２引用例に開示されている「管継手」と共通している。  

   

  しからば、引用発明における係止体と係止凹部との係止・解除の手段として第２引用例に開示さ

れている構成を施すことにより、上記相違点の「スプリングは、ネジカラーとストッパーカラーとを

離反方向又は引き付け方向に付勢すると共に、両者の間に回転方向の力を付加するように配設され、

ネジカラーの外側には突起が設けられ、ストッパーカラーの周壁には前記突起が移動するための軸方

向の溝が設けられ、スプリングは、ストッパーカラーを回転させて前記溝と突起の位置を合わせ、ス

トッパーカラーを摺動させることにより前記係止体と係止凹部との係止が解除されるようにした」構

成とすることは、当業者が容易に想到し得たものといえる。   

判決 

原告の主張 

甲４発明に甲５に記載の発明（以下「甲５発明」

という。）を組み合わせる動機付けは存在しない

から，審決は容易想到性判断を誤っている。 

（１）技術的関連性について 

 本願発明の自転車用ペダル取付装置は，自転車

のクランクにペダルを取り付ける装置であって，

クランクに筒状の受け具を固定し，この固定され

た受け具にペダル軸を挿入固定する装置である。

他方，甲５発明の「管継手」は「管」同士を連結

するための装置であって，２本の管の間に介在さ

せる「ソケット」の一端に形成された大径部に，

管の一端に形成されたプラグ部を挿入固定する

装置である。 

 このように，本願発明は，「クランク」と「ペ

ダル軸」を連結するための装置である一方，甲５

発明は「管」と「管」とを連結するための装置で

あって，両者は，連結すべき一方の部材を他方の

部材に挿入して固定する装置であるという点で

は共通するものの，これは上位概念における共通

被告の主張 

以下の点を総合すれば，本願発明は，甲４発明

に甲５発明を組み合わせることにより，容易に発

明をすることができる。 

（１）技術的関連性について 

 甲４発明は，ペダル軸をクランクの装着穴又は

受け部に挿入し，ペダルを容易に着脱できるよう

に固定したものであり，甲４には，一方の部材を

他方の部材に挿入することによる着脱自在な固定

方法が開示されている。一方の部材を他方の部材

に挿入することによる着脱自在な固定方法は，一

般に「ソケット」と「プラグ」とを用いた固定方

法として知られる周知技術であって，多様な用途

に適用されている（乙１ないし５）。 

 甲５には，管継手ではあるものの，ソケットと

プラグとを用いた固定方法，すなわち，一方の部

材を他方の部材に挿入することによる着脱自在な

固定方法に関する技術が開示されている。 

 このように，甲４発明と甲５発明とは，どちら

もソケットとプラグとを用いた固定方法，すなわ
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性にすぎない。 

「管」とは中空であって中空部に流体を通過させ

るという用途・機能を備えたものであり，ペダル

軸にこのような用途機能は存在しない。また，「管

継手」の連結部は２本の管を連結するための必須

部材である「ソケット」及び「管」の一端の構成

として存在しているものであるが，ペダル取付装

置における「受け具」は連結装置を構成するため

にクランクに特別に付加されたものである。 

 動的状態での使用を前提とした甲４発明と，管

継ぎ手という静的状態での使用を前提とした甲

５発明とは技術的関連性がない。 

 このように，両技術の間に具体的な共通点は存

在せず，本願発明と甲５発明との間に技術的関連

性はないというべきである。 

（２）課題の共通性について 

 ペダル軸とクランクとが通常の使用中に外れ

ない程度の固定状態であることは実用上当然の

ことである。甲４における「強固に締結されてい

なければ走行中にペダルがはずれる原因ともな

る。」との記載はそのことを意味しているに過ぎ

ず，この記載から，より一層の強固さ，外れにく

さが要求されることを読み取ることはできない

から，甲４に本願発明の課題が開示ないしは示唆

されているということはできない。 

（３）作用・機能の共通性について 

 ペダル軸とクランクに取り付けた受け具とを

連結する本願発明と，管同士の連結を目的とする

甲５発明とは，作用・機能が異なるというべきで

あるから，両者の作用・機能が共通するというこ

とはできない。 

（４）甲４の内容中の示唆 

 甲４に「より一層の強度，外れにくさ」の必要

性を示唆する記載はないし，本願発明と甲５発明

とは技術的関連性はなく，作用・機能の共通性も

ない。確かに，本願発明は，甲４発明と比較する

と，一層の確実さを満たし，「見るからに安全」

ち，一方の部材を他方の部材に挿入することによ

る着脱自在な固定方法である点で共通しており，

技術的関連性がある。また，ソケットとプラグと

を用いた固定方法は幾多の構造のものがあるとこ

ろ（乙１ないし５），その中でも甲４発明と甲５発

明は，「断面円形状の連結対象物の継手として機能

しており，その係止・解除の手段」も共通する。 

 以上のとおり，本願発明，甲４発明及び甲５発

明の相互の間に技術的な関連性がある。 

（２）課題の共通性について 

 本願発明の課題は，「ペダルが不慮の力によって

外れる危険を解消すること」である。 

 甲４発明においても，「ペダル軸の不慮の脱抜を

防止」することは，自転車のペダル取付装置にお

いて実用上当然に要求される一般的な課題である

ことから，同様の課題が存在する。また，甲５に

は，課題として，連結したソケットとプラグとが

誤って離脱しないようにすることが記載されてい

る（甲５の２頁６～１２行）。 

 甲４発明と甲５発明とは，ソケットとプラグと

を用いた固定方法において，ソケットとプラグと

の離脱を防ぐことを課題とする点で，共通する。

本願発明の課題である「ペダルが不慮の力によっ

て外れる危険を解消すること」は，ペダル（プラ

グに相当）が，ネジカラー（ソケットに相当）か

ら不慮の力によって外れる危険に関する記載であ

るから，甲４発明・甲５発明とは，解決課題にお

いて共通する。 

（３）作用・機能の共通性 

 本願発明，甲４発明，甲５発明は，連結する具

体的な対象物は異なるものの，いずれも連結対象

物を容易に着脱できるようにするものであって，

連結対象物の継手として機能しており，作用・機

能の共通性を有している。 

（４）甲４の内容中の示唆 

 甲４において，一般的な課題として捉えられる

ペダル軸の不慮の脱抜という課題を解決するため
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であるという外形を得る効果がある点で甲４発

明とは異なるが，甲４発明においても，所定の「外

れにくさ」は満たされている。したがって，甲４

発明に，その課題を解決するために甲５発明を組

み合わせる必然性はない。 

に，強固な締結を得るものとして，甲４発明と同

じ「断面円形状の連結対象物の継手として機能し

ており，その係止・解除手段」が共通するもので

あって，ソケットからのプラグの不慮の脱抜防止

手段を有する甲５発明の構成を採用することは，

十分に想定され得る。 

裁判所の判断 

本願発明の解決課題は，「ペダルが不慮の力によって外れる危険を解消すること」である。 

 他方，甲４には，従来，自転車用ペダルは，ペダル軸及びペダルクランクにねじを設け，両者のね

じを締め付けて固定しているが，自転車の走行中ペダル軸には回転方向の力が加わるので，ペダル軸

とクランクとの固定ねじは強固に締結されていなければ走行中にペダルがはずれる原因ともなるた

め，自転車整備の技術をもった者しかペダルを取り付けることができなかったが，通信販売における

購入者でもペダルが取り付けられるようにすることや，折り畳み式自転車において，折り畳み時の最

小化を目指す場合，ペダルの突出を一層減少すること，自転車のヘビーユーザーが容易にペダルを着

脱することが望まれていること等が記載され（【０００２】，【０００３】），さらに，甲４発明によれ

ば，「取付に技術を必要とせず，かつ容易に着脱できるペダルの取り付け装置となる。また，ペダル

とクランクとは軸方向で係止されているので，比較的簡易な構造であっても自転車の走行時にペダル

がはずれるおそれはほとんどない」（【０００５】）とも記載されている。 

 以上によれば，甲４発明においても，「ペダル軸の不慮の脱抜を防止」することが，その解決課題

の一つであると解され，本願発明と甲４発明とは，解決課題において共通する。 

…甲５には，甲４発明における解決課題，すなわち，「係止体４を押圧して係止体４をペダル軸１の

係止凹部２に係止状態に保持するキャップ８をスプリング１１により付勢する構成を有するものに

おいて，キャップ８が，操作者の意図しない時に，スプリング１１の付勢に抗して摺動した状態にな

らないようにする」との解決課題が示されている。甲４発明と甲５発明とは，ソケットとプラグとを

用いた固定方法において，ソケットとプラグとの離脱を防ぐことを解決課題としている点で共通す

る。 

 そして，甲５には，「回転させて溝と突起の位置を合わせる」との構成が示されている。 

 したがって，本願発明における甲４発明との相違点に係る構成は，甲５発明に記載された解決手段

を適用することによって，容易に想到することができたというべきである。 
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(48)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2) 

裁判例 

分類 

48:本願発明と主引用発明との間での技術分野や課題の相違について指摘した上で、そ

の主引用発明に基づく論理付けを試みることについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「継手装置」（査定不服審判） 

知財高判平成25年9月3日（平成25年（行ケ）第10034号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2009-184095号（特開2011-38553号公報） 

分類 F16D 1/06 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、溶接された第１の継手部材と、この第１の継手部材

を鋳包んだ第２の継手部材との一体性を強固にすることができ、第

１の継手部材が変形したり、第２の継手部材から抜けたりすること

を防止できる継手装置である。接続対象物と溶接で接続される溶接

性の良好な第１の継手部材２と、第１の継手部材２の一部を露出し

た状態で鋳包むことにより、第１の継手部材２と一体的に形成され

ている鋳鉄製の第２の継手部材３とを備えた継手装置１において、

第１の継手部材２は、第２の継手部材３内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配置

され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切

欠き部６とを備え、内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開されている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物1（引用発明）：特開2001-99367号公報（審決の認定） 

 「パイプＰと接続される複合継手部材であって， 

 前記複合継手部材は，前記パイプＰと溶接で接続される溶接性の良好な筒状部２０と， 

 該筒状部２０の一部を露出した状態で鋳包むことにより，前記筒状部２０と一体的に形成されてい

る鋳鉄製の本体１とを備えている複合継手部材。」（判決より抜粋） 

 

【図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/551/083551_hanrei.pdf
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（ⅱ）刊行物2（刊行物２発明）：特開平9-168807号公報(審決の認定) 

 「超硬リング（２）が，鋳ぐるみ金属（３０）内に埋め込まれた端面と，端面の周方向に間隔を存

して配置され，端面の外側縁から中央に向けて延び，かつ，端面の周方向に離間した内壁面を有する

複数の凹凸面（２１）とを備えるとともに，内壁面間の間隔が端面の外側縁に近づくにつれて拡開す

るように形成されていること」が記載又は示唆されている。 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】接続対象物と接続される継手装置であって， 

 前記継手装置は，前記接続対象物と溶接で接続される溶接性の良好な第１の継手部材と， 

 該第１の継手部材の一部を露出した状態で鋳包むことにより，前記第１の継手部材と一体的に形成

されている鋳鉄製の第２の継手部材とを備え， 

 前記第１の継手部材は，前記第２の継手部材内に埋め込まれた端面と，前記端面の周方向に間隔を

存して配置され，前記端面の外側縁から中央に向けて延び，かつ，前記端面に対して垂直に形成され

前記端面の周方向に離間した内壁面を有する複数の切欠き部とを備え， 

 前記内壁面間の間隔が前記端面の外側縁に近づくにつれて拡開されていることを特徴とする継手装

置。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年 8月 7日 ： 特許出願 

平成23年 8月24日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 1月24日 ： 拒絶査定 

平成24年 4月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-7737号） 

平成24年12月25日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…引用発明の複合継手部材において、捻り力（トルク）に対して本体１と筒状部２０との一体化をよ

り強固なものにするために、筒状部２０の端面に、刊行物２に記載された技術的手段、及び従来周知

の技術手段を適用することにより、本体１内に埋め込まれた端面と、端面の周方向に間隔を存して配

置され、端面の外側縁から中央に向けて延び、かつ、端面に対して垂直に形成され端面の周方向に離

間した内壁面を有する複数の凹凸面（切欠き部）とを備えるとともに、内壁面間の間隔が端面の外側

縁に近づくにつれて拡開するようにし、上記相違点に係る本願発明の構成とすることは、技術的に格

別の困難性を有することなく当業者が容易に想到できるものであって、これを妨げる格別の事情は見

出せない。 

判決 
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原告の主張 

…刊行物１が開示する技術分野は，本願発明が想

定しているユニバーサルジョイントのように，回

転駆動トルクを伝達するために，常時強大な捻り

力が作用する継手装置の技術分野と関連性がな

く，したがって，本願発明と共通する解決課題を

開示も示唆もなし得ないものである。…刊行物２

が開示する複合ロール（圧延ロール）は，強大な

捻り力（駆動トルク）が作用する接続対象物（例

えばユニバーサルジョイント）に適用される本願

発明の継手装置とは，技術分野の関連性も課題の

共通性も全くない。 

 また，刊行物２発明は，超硬リング（２）の両

側面（両端面）を鋳ぐるみ金属（３０）が挟んで

いるから，端面の凹凸面の高さの差が１ｍｍ程度

で空回りすることが防止できるという技術的思

想となっている。したがって，刊行物２発明には，

そもそも，本願発明のように第１の継手部材が第

２の継手部材から抜けるという課題自体がない。 

さらに，刊行物２の図６のように内壁面が波状

に連続した凹凸面であると，捻り力が第１の継手

部材の軸線方向に分散されて第１の継手部材と

第２の継手部材が互いに離れる（抜ける）方向に

力が働き，内壁面（接触面）が離間して第１の継

手部材が抜けてしまうことになり，本願発明の解

決手段である構成とは全く異なる。 

被告の主張 

本願発明は，捻り力が作用する継手装置を広く

想定しているものである以上，２つの部材間に相

対的に作用する捻り力に抗して，２つの部材を回

転方向に一体化するという技術的課題において，

刊行物２発明と本願発明とは共通しているといえ

る。したがって，仮に「内壁面が波状に連続した

凹凸面」であることで，捻りトルクが作用した際

に，２つの部材が互いに離れる（抜ける）方向に

力が働くのであれば，その対策として，そのよう

な力が作用しないように，凹凸面の形状を内壁面

が端面に対して垂直な面とするとの周知技術をも

考慮して設計変更することは当業者にとって困難

なことではなく，両部材間に働く力の検討を行え

ば，当業者であれば容易に予測し得る事項である。 

裁判所の判断 

引用発明は，…第１部材と第２部材との一体性をより強固なものにするという点においては，本願

発明と共通の課題を有している。 

 しかしながら，本願発明が，ユニバーサルジョイントに限定されるものでないのは被告主張のとお

りであるが，「継部に溶接された部材に捻り力等の荷重が加わった場合に，継部が接続部本体から抜

けたり，継部が変形したりするおそれ」（甲３の段落【０００２】）や，「捻り力等の荷重が加えられ

ても，溶接された第１の継手と，この第１の継手部材を鋳包んだ第２の継手部材との一体性を強固に

する」，「第１の継手部材が変形したり，第２の継手部材から抜けたりすることを防止」（甲３の段落

【０００４】）することを目的とするのに対して，引用発明に係る刊行物１にはそのような記載はな

い。 

… 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 310 - 

…刊行物２発明は，前記のとおり，鉄鋼線材，棒材等の圧延に使用されるロールに関するものであっ

て、本願発明や引用発明が継手装置に関するものであるのとは，技術分野を異にしている。また，刊

行物２発明の超硬リング２は筒状形状といえるとしても，刊行物２発明の超硬リング２とロール本体

１（鋳ぐるみ金属３０）との配置構造は，本願発明や引用発明の第１の継手部材（筒状部２０）と第

２の継手部材（本体１）との配置構造とは異なり，超硬リング２はロール本体に完全に埋め込まれて

いるため，ロール本体１から超硬リング２が抜けることのない構造であり，引張，圧縮力が作用した

場合に本体を係止可能な抜け止めのために，本体と筒状部の一体化を求める引用発明とは解決課題を

異にしている。 

 そうすると，引用発明と刊行物２発明が，複数の部品を鋳ぐるみ鋳造によって一体的に形成する複

合部品に関する技術という点で共通するとしても，引用発明に刊行物２発明を適用することが，当業

者にとって容易に着想し得るとはいえない。 
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(48-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(2)(注1) 

裁判例 

分類 

48-1:主引用発明と副引用発明との間の課題と、本願発明と主引用発明との間の課題の

関係について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「マルチレイヤー記録担体及び，その製造方法及びその記録方法」（査定不服審判） 

知財高判平成24年5月23日（平成23年（行ケ）第10298号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-553766号（特表2004-517425号公報） 

分類 G01B 7/007 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、高部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本発明は、マルチレイヤー記録担体及びそのような記録担

体の製造方法及びそのような記録担体にデータを記録する方

法に関連し、データが、少なくとも２つの情報層のトラック

上にデータブロックの単位で書き込まれる。第１のガードフ

ィールドが、データブロックの先頭で書き込まれ、且つ第２のガードフィールドが、前記データブロ

ックの最後で書き込まれる。前記少なくとも２つの情報層の最も深い情報層内の集光スポット内のパ

ワーは、第１と第２のガードフィールドの長さを、前のデータブロックの第２のガードフィールドの

終了位置が、続くデータブロックの第１のガードフィールドの領域内に配置されるように、設定する

ことにより、実質的に最適値に維持される。それにより、第１と第２のガードフィールドの間のギャ

ップ部分が防止される。代わりに、第１と第２のガードフィールドの長さが、少なくとも２つの情報

層の下方の層に焦点が合わされているときの少なくとも２つの情報層の上方の層内の記録ビームの直

径の半分と、２つの層の間で最大に許されるずれの和に略等しく設定される。それにより、ユーザデ

ータが読み出され又は記録されるときに、ビームが情報層内を通過する領域は均一の性質である。少

なくとも２つの情報層は、所定の測定点で、ヘッダースポークのようなアラインメントマークを光学

的に測定し且つ整列することにより、整列される。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開平4-258852号公報（審決の認定） 

【図７】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/082278_hanrei.pdf
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 「所定のデータ量（例えば３２セクタ＋リンキング用の数セクタ）単位で記録媒体である光磁気デ

ィスクに対して記録を行うディスク記録再生装置による記録再生動作方法であって，記録データは，

一定数（３２個）のセクタ毎にクラスタ化され，これらのクラスタの間にそれぞれ５個のリンキング

用セクタＬ１ないしＬ５が配されて隣のクラスタと連結され，リンキング用セクタＬ１ないしＬ５に

は，例えば０等のダミーデータが配され，１つのクラスタ，例えばｋ番目のクラスタＣｋを記録する

場合には，このクラスタＣｋの３２個のセクタのみならず，前後それぞれ３セクタずつのリンキング

用セクタ，すなわちクラスタＣｋ－１側の３個のセクタＬ３ないしＬ５（ラン－インブロック）と，

クラスタＣｋ＋１側の３個のセクタＬ１ないしＬ３（ラン－アウトブロック）とを含めて，計３８セ

クタを単位として記録を行うようにし，このとき，これらの３８セクタ分の記録データがメモリから

エンコーダに送られ，このエンコーダでインターリーブ処理が行われることにより，最大１０８フレ

ーム（約１．１セクタに相当）の距離の並べ換えが行われ，次のクラスタＣｋ＋１を記録するときに

は，クラスタＣｋとの間の５個のリンキング用セクタＬ１ないしＬ５の内の３個のセクタＬ３ないし

Ｌ５がラン－インブロックとして用いられるから，セクタＬ３は重複して記録されるディスク記録再

生装置による記録再生動作方法」（判決より抜粋） 

 

（ⅱ）周知技術(審決の認定) 

 「光ディスク（光磁気ディスクを含む。）において、大容量化のため、２つの平行な情報層を設ける

こと（例えば、特開平９－２８２７１０号公報の請求項４、段落【０００１】～【０００４】及び図

１、特開２０００－３１１３８４号公報の段落【０００１】～【０００４】及び図１、特開平９－１

９８７０９号公報の段落【０００１】～【０００７】、【００７１】及び図４、特開平９－６３１１２

号公報の段落【０００３】、【００１８】及び図１、特開２０００－５７６４８号公報の段落【００３

５】及び図６等参照。特に、特開平９－２８２７１０号公報、特開平９－６３１１２号公報、特開２

０００－５７６４８号公報には、光磁気記録を行うものが記載されている。）」 

 

（３）特許請求の範囲（本件補正発明） 

【請求項４】少なくとも２つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体にデータ

を記録する方法であって，前記方法は，／ａ）前記少なくとも２つの情報層のトラック上にデータブ

ロックの単位でデータを書き込む第１の書き込みステップと，／ｂ）データブロックの先頭にダミー

データを含む第１のガードフィールドを書き込み，データブロックの最後にダミーデータを含む第２

のガードフィールドを書き込む第２の書き込みステップと，／を有し，／前記方法は更に，／ｃ）先

行するデータブロックの前記第２のガードフィールドの終了位置が，連続するデータブロックの前記

第１のガードフィールドの領域内に配置されるように，前記第１と前記第２のガードフィールドの長

さを設定する設定ステップを有することを特徴とする方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年12月 7日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年12月22日、平成13年3月9日・欧州） 

平成20年 4月14日 ： 拒絶査定 

平成20年 7月22日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-18520号） 
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平成20年 8月21日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成23年 5月 9日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

ディスク記録再生装置の記録媒体について、大容量化したいとの課題は普通に存在するものであ

る。  

 加えて、情報層が１つの記録媒体に対して普通に行われている記録動作について、それを変更すべ

き事情がない限り、情報層を２つとしても同様の記録動作を行うことは自然なことである。  

 してみれば、引用発明の「記録媒体である光磁気ディスク」につき、大容量化のため、上記周知技

術における２つの平行な情報層を設ける点を採用し、本願補正発明の「少なくとも２つの実質的に平

行な」情報層が設けられた「マルチレイヤー」記録担体とすることは、当業者が容易に想到し得るこ

とである。  

 この際に、引用発明における「１つのクラスタ、例えばｋ番目のクラスタＣｋ を記録する場合に

は、このクラスタＣｋ の３２個のセクタのみならず、前後それぞれ３セクタずつのリンキング用セ

クタ、すなわちクラスタＣｋ－１ 側の３個のセクタＬ３～Ｌ５（ラン－インブロック）と、クラス

タＣｋ＋１ 側の３個のセクタＬ１～Ｌ３（ラン－アウトブロック）とを含めて、計３８セクタを単

位として記録を行うようにし」との記録が、２つの平行な情報層において行われること（本願補正発

明の前記「少なくとも２つの」情報層のトラック上にデータブロックの単位でデータを書き込むに相

当）は当然である。 

判決 

原告の主張 

本件補正発明は，少なくとも２つの実質的に平

行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担

体にデータを記録する方法であるところ，上方情

報層においてダミーデータを書き込んだガード

フィールドＧ２とＧ１との間にギャップが存在

すると，ギャップの有無によって上方情報層の光

透過率が異なり，下方情報層へのデータ書き込み

に悪影響がでることから，上方情報層においてガ

ードフィールドＧ２とＧ１とを重複させ，均一な

光透過率とすることによって，下方情報層へのデ

ータ書き込みに悪影響がないようにしたもので

ある。 

 これに対し，引用例に記載された発明は，情報

層が１層だけのディスクに対する記録方法の発

明であり，上方情報層や下方情報層という複数層

被告の主張 

原告は，引用発明について，２層構造を適用す

ることの契機は存在しないと主張する。 

 しかし，ディスク記録再生装置の記録媒体にお

いて，大容量化したいとの課題は普通に存在する

ものであり，引用発明も当然にそのような課題を

内在している。 

 また，光記録再生技術の分野において，大容量

化のため，記録担体に２つの平行な情報層を設け

ることは周知であり，情報層を２層化することは，

当該分野における技術動向であったということが

できる。 

 本件補正発明の構成は，引用発明のように１つ

の情報層に対して普通に行われている記録方法に

ついて，技術動向に従って，大容量化のための周

知技術である２つの平行な情報層を設けることに
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の概念は存在しないから，２層構造に特有の本件

補正発明の上記課題は，引用例に記載された発明

からは着想されない。また，引用例に記載された

発明に対して，２層構造を適用することの契機も

存在しない。 

 したがって，相違点１及び２に係る本件審決の

判断は誤りである。 

より，当業者が自然に想到し得るものである。 

裁判所の判断 

 原告は，引用発明には上方情報層及び下方情報層という複数層の概念が存在しないから，均一な光

透過率とすることにより，下方情報層へのデータ書き込みに悪影響を与えないようにするという２層

構造に特有の本件補正発明の課題は，引用発明からは着想することはできないなどと主張する。 

 しかし，引用発明において，前記（１）アないしカ記載の周知技術を適用する動機付けは存在する

ことは前記（３）のとおりである。そして，引用発明に上記周知技術を適用する動機付けがあること

が明らかである以上，引用発明に上記周知技術を適用して相違点１に係る本件補正発明の構成とする

ことは，当業者であれば容易に想到し得ることである。また，前記（４）のとおり，引用発明に上記

周知技術を適用し，少なくとも２つの実質的に平行な情報層が設けられたマルチレイヤー記録担体と

する際に，各情報層への記録を，引用発明における記録方法によって行うことは，当業者が当然に行

うものであり，その結果，引用発明における記録方法で記録された各情報層では，クラスタ間のリン

キングセクタＬ３で，リンキング用セクタに配されたダミーデータどうしが重複することは，前記３

で検討したとおりである。 

 そうすると，引用発明に上記周知技術を適用し，少なくとも２つの実質的に平行な情報層が設けら

れたマルチレイヤー記録担体とする際に，各情報層においてクラスタ間にはダミーデータが配された

リンキング用セクタＬ３が重複して記録され，各情報層にはギャップは存在しないこととなるから，

マルチレイヤー記録担体の上方情報層を通過して下方情報層に達する光を照射する際に，上方情報層

における光透過率が均一となることは，その構成から当業者には自明である。 

 したがって，本件補正発明が「均一な光透過率とすることにより，下方情報層へのデータ書き込み

に悪影響を与えないようにするという」という課題を有するものであり，他方，引用発明は，このよ

うな課題を有するものではないとしても，異なる技術的課題の解決を目的として同じ解決手段（構成）

に到達することはあり得るのであり，実際，引用発明に上記周知技術を適用することにより，相違点

１に係る本件補正発明の構成とした場合には，各情報層はギャップが存在しないものとなる以上，引

用発明が複数の情報層を備えていないからといって，本件補正発明と同様の構成とすることが想到し

得ないということはできず，原告の主張は理由がない。 

 

（参考） 

 知財高判平成18年10月4日（平成17年（ネ）第10111号）、知財高判平成21年5月27日（平成20年（行

ケ）10413号、平成21年（行ケ）10078号）も参照。 
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(49)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(3) 

裁判例 

分類 

49:周知技術を適用する際の論理付けについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「認証方法」（無効審判） 

知財高判平成19年2月27日（平成18年（行ケ）第10203号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-133741号（特開2001-319186号公報） 

分類 G06K 7/00 

結論 一部認容、一部棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、石原直樹裁判官、髙野輝久裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、従来とは全く異なった方式で個

人の身元確認等の認証を行うことを目的とする。 

 本願発明は、顧客データベース１１２に記録

されている顧客に対してバーコードを生成し、

バーコードを顧客の発信者番号に送信すると共

に、バーコードをバーコードデータベース１２

２に記憶する。認証時には、認証要求者から送

信されるバーコードを受信し、受信したバーコ

ードが、バーコードデータベース１２２に記憶

されているバーコードと一致するか否かを判定

し、一致する場合には、認証信号を認証要求者

に送信する。 

 

（２）技術水準（審決の認定） 

（ⅰ）引用発明２（甲第３号証の記載の発明）：特開2000-10927号公報 

 「一時パスワードを使用した認証方法であって， 

 認証装置が，利用者ＰＨＳ番号を利用者ＰＨＳ端末からＰＨＳ公衆回線を通じて受信するス 

テップと， 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/186/034186_hanrei.pdf
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 前記認証装置が，利用者ＰＨＳ番号が登録情報と一致しているかどうかを判断するステップ 

と， 

 前記認証装置が，利用者ＰＨＳ番号が登録情報と一致していたときに，一時的なパスワードを 

生成するステップと， 

 前記認証装置が，該一時的なパスワードを前記利用者ＰＨＳ番号の利用者ＰＨＳ端末にＰＨ 

Ｓ公衆回線を通じて通知するステップと， 

 前記認証装置が，利用者によって利用者ＰＣを使用して提示された一時的パスワードとユー 

ザＩＤを受け取ったリモート接続装置から問い合わせを受けるステップと， 

 前記認証装置が，前記リモート接続装置からの問い合わせに対して一時的パスワードとユーザＩＤ

が登録されている否かを判断するステップと， 

 前記認証装置が，前記問い合わせに対して一時パスワードとユーザＩＤが登録されていると 

判断したときに，その判断結果をリモード接続装置に通知するステップと，を備えている， 

認証方法」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】携帯電話に表示されるバーコードを使用した認証方法であって， 認証装置が，認証要

求者の顧客である被認証者の発信者番号を含むバーコード要求信号を被認証者の携帯電話から通信回

線を通じて受信するステップと，前記認証装置が，前記被認証者の顧客データが顧客データベースに

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

客データベースに記録されていたときに，前記被認証者に固有のバーコードを生成するステップと，

前記認証装置が，該バーコードを前記被認証者の発信者番号の携帯電話に通信回線を通じて送信する

と共に，該バーコードをバーコードデータベースに記憶させるステップと，前記認証装置が，被認証

者によって携帯電話に表示されて提示され，且つ認証を求める認証要求者のバーコード読み取り装置

で読み取られて認証を求める認証要求者から通信回線を通じて送信されてきたバーコードを受信する

ステップと，前記認証装置が，該受信したバーコードが，前記バーコードデータベースに記録されて

いるバーコードと一致するか否かを判定するステップと，前記認証装置が，受信したバーコードが前

記バーコードデータベースに記憶されていたときに，当該バーコードを携帯電話により提示した被認

証者を認証する旨の信号を前記認証要求者に通信回線を通じて送信するステップと，を備えている，

認証方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年3月31日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80099号） 

平成17年12月16日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年3月22日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 
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…本件発明１と引用発明２とは次の点で相違している。 

（相異点１） 

 引用発明２では，第１の認証用コードが『一時的なパスワード』であり，第２の認証用コードが『一

時的パスワードとユーザＩＤ』であり，第２の認証用コードが利用者ＰＣに入力され，リモート接続

装置に受け取られるものであるのに対し，本件発明１では第１の認証用コードと第２の認証用コード

が共に『バーコード』であり，携帯電話に表示され，認証要求者のバーコード読み取り装置で読み取

られるものである点… 

 相異点１について 

 引用発明２の『一時的なパスワード』は，文字メッセージとして利用者ＰＨＳ端末に表示されるも

のであるが，甲第４号証には識別情報として，文字，記号，またはバーコードのようなコード形式の

ものが示されており，第１の認証用コード又は第２の認証用コードとしてどのようなコードを用いる

かは適宜決定すべきものである。 

 甲第２号証には，携帯電話を認証に用いる場合に，認証用コードとしてバーコードを表示するもの

が示されているから，認証用コードとしてバーコードを用いることは容易に為し得ることである。そ

して，認証用コードとして，バーコードを用いた場合，入力装置としてバーコード読み取り装置を用

いることもバーコードを用いたときの当然に帰結に過ぎない。 

 例えば，特開平１０－６９５５３号公報（甲第１号証）には， 

『【００１３】…』と記載されているように，（イ）紙に書かれた文字情報ならユーザがキーボート等

の入力機器を用いたり，ＯＣＲ装置を用いる手法，（ロ）紙に書かれたバーコードならバーコードリ

ーダー装置を用いる手法，（ハ）携帯型記録媒体に記録された情報なら，媒体ドライブ装置等の情報

読み取り装置を用いる手法が示されており，入力すべき情報の表示形態，情報の保持手段に応じて適

宜な入力装置を用いることは当然に為されることである。 

判決 

原告の主張 

 …引用発明２においては，認証装置から受信し

た「一時的なパスワード」とユーザＩＤは，被認

証者（利用者）が，被認証者のＰＣを利用して入

力するものであるところ，引用発明２のシステム

において，「一時的なパスワード」をバーコード

に置き換えたとしても，その読取りが被認証者側

で行われる以上，セキュリティのレベルとして

は，「一時的なパスワード」を使用する場合と変

わらず，何のメリットもないだけでなく，バーコ

ードの読取りのため，被認証者（利用者）のＰＣ

にバーコード読取り装置を備えなければならず，

付加的な費用が発生することになる。したがっ

て，引用発明２における「一時的なパスワードと

被告の主張 

 …バーコードには，文字メッセージに比べると，

人間にとって判読が困難であるとか，データの入

力（読取り）が容易である等のメリットがあり，

本件特許出願時（平成１２年５月２日）に広く普

及していた状況からみても，バーコードにメリッ

トがないなどということはあり得ない。また，バ

ーコード読取り装置の設置費用は，引用発明２に

バーコードを組み合わせるための技術的な阻害要

因ではなく，技術的には，組合せが容易であるこ

とは明らかである。したがって，原告の上記主張

は失当である。 

 なお，個人認証にバーコードを用いることは，

本件特許出願時において，周知技術であった…。 
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ユーザＩＤ」をバーコードに置き換えるようなこ

とを，当業者が行うとは考え難い。 

裁判所の判断 

…甲第１号証には，審決が認定するとおり，「…」（段落【0113】）との記載があり，この記載によれ

ば，認証用コード（ユーザーコード情報）には，様々な種類があり，かつ，その種類によって入力手

段（入力装置）も異なることが認められる。そうすると，当業者がどのような認証用コードを選択す

るかについては，認証用コードを用いる目的や，それぞれの認証用コードを用いた場合の利害得失，

認証用コードを入力する状況（入力者が，認証要求者側であるか，被認証者であるか，入力場所が認

証要求者の支配領域であるか，被認証者の支配領域であるか，認証要求者と被認証者が対面している

か否か等）などを考慮して決定されるものであることは明らかであって，これらの点を度外視して，

特定の認証用コードが，周知又は公知であるからといって，それを適用することが直ちに容易である

とすることはできない。 

 しかるところ，審決は，「甲第２号証には，携帯電話を認証に用いる場合に，認証用コードとして

バーコードを表示するものが示されているから，認証用コードとしてバーコードを用いることは容易

に為し得ることである。」と判断する。 

…上記甲第２号証の場合において，認証用コードとしてバーコードを利用することを合理的とした事

情，とりわけ，店舗内という他の来店客等の目を考えなければならない状況，認証要求者側の者と被

認証者が，認証要求者の支配領域内で対面し，認証コードの入力を認証要求者側が，認証要求者の装

置で行い得るという不正に対処する上での利点，バーコード読取り装置の汎用性のないという欠点

を，多数の来店客について使用することによって補い得ること等は，引用発明２においては存在し得

ない条件となるから，これらの点について何ら考慮することなく，甲第２号証に，携帯電話を認証に

用いる際，認証用コードとしてバーコードを表示するものが示されているとの理由により，引用発明

２に，認証用コードとしてバーコードを適用することが，当業者に容易になし得ることとするのは誤

りである。 

 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 319 - 

(49)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(3) 

裁判例 

分類 

49:周知技術を適用する際の論理付けについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ゴルフクラブ用ヘッド」（無効審判） 

知財高判平成19年5月22日（平成18年（行ケ）第10342号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 実願平1-149965号（実開平3-88570号公報） 

分類 A63B 53/04 

結論 認容 

関連条文 実用新案法第3条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 石原直樹裁判長、古閑裕二裁判官、杜下弘記裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願考案の概要 

 本願考案は、フェース部１５とホーゼル部１９とを異な

る部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドであり、フェ

ース部１５とホーゼル部１９との間に、使用するゴルフボ

ール３５の外径曲率より大曲率の凹部３７を形成し、この

凹部３７に、フェース部１５ホーゼル部１９との連結部の境界線３９を位置させることで、フェース

部１５とホーゼル部１９との境界線３９にゴルフボール３５が直接当接することがないようにしたと

いうものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１（甲１考案）：特公昭63-62303号公報（審決の認定） 

「甲１には,『鍔部２をアルミニウム等の軽金属で形成し，ホーゼル部を前記軽金属よりも比重の大き

い鋳造用非鉄金属で形成してなるゴルフクラブヘッドにおいて，前記鍔部２と前記ホーゼル部のシャ

フト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部の鍔部２側との間に，凹部を形成し，この凹部に，鍔部２と

ホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなるゴルフクラブヘッド。』の考案・・・が記載されてい

ると認められる」（判決より抜粋） 

（ⅱ）周知技術（甲４の１～甲４の５及び甲１０の１～甲１０の１５） 

 「…本件実用新案登録出願当時,「ゴルフクラブ（アイアン）において，フェース部とホーゼル部と

の間の凹部の曲率を，使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率とすることは」，一般に見られる

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/670/034670_hanrei.pdf
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周知技術であったものと認めるのが相当である。」（判決より抜粋） 

 フェース部とホーゼル部との間に凹部を形成することは周知技術。 

 

（３）実用新案登録請求の範囲（訂正後）（本件考案） 

【請求項１】少なくともフェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッ

ドにおいて，前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェ

ース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し，この凹部に，フェ

ース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなることを特徴とするゴルフクラブ用ヘッド。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年8月12日 ： 原告による実用新案登録無効審判の請求（無効2005-80246号） 

平成17年11月8日 ： 被告（実用新案登録権者）による訂正の請求 

（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照） 

平成18年6月12日 ： 「訂正を認める。本件審判請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

（相違点） 

本件考案が，『前記フェース部と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフ

ェース部側との間に，使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成し，この凹部に，フ

ェース部とホーゼル部との連結部の境界線を位置させてなる』のに対し，甲１考案はゴルフボールの

外径曲率より大曲率の凹部を形成した構成を有しない点」 

イ 相違点についての判断 

 …甲１には，フェース部とホーゼル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドが記載

されている。 

 しかしながら，甲１考案は，…と記載されているに止まり，…本件考案のように構成することによ

ってフェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するゴル

フクラブ用ヘッドを提供することを目的とするものではない。 

 また，甲１には，凹部とボールとの関係を示す図面も記載されていないことから，前記フェース部

と前記ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側の前記ホーゼル部のフェース部側との間に，使用する

ゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹部を形成したことが記載されているとはいえない。 

 請求人は，意匠公報第４４０１９７号…，意匠公報第５３８７６４号の類似１…及び意匠公報第５

７８０６８号の類似１…を挙げ，これら意匠公報には，フェース部とホーゼル部のフェース部側フェ

ース面との角度は約１２０度であることを根拠に『使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率の凹

部を形成』することは周知であると主張するが，これら意匠公報には，そもそもフェース部とホーゼ

ル部とを異なる部材で形成してなるゴルフクラブ用ヘッドという前提の構成を欠いており，ボールと

の関係を示す図面も記載されていないことから，フェース部とホーゼル部との境界線にゴルフボール
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が直接当接することを確実に防止する課題に基づく本件考案の相違点に係る構成の容易性を判断す

る根拠にはなりえない。 
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判決 

原告の主張 

 …「使用するゴルフボールの外径曲率より大曲

率の凹部を形成」することは，本件実用新案登録

出願の当時，周知技術であり…，甲１考案に，こ

の周知技術を適用すれば，相違点に係る本件考案

の構成をきわめて容易に想到し得ることは明ら

かであるから，審決の上記相違点についての判断

は誤りである。 

被告の主張 

 …使用するゴルフボールの外径曲率より大曲率

の凹部を形成することが技術常識，周知技術であ

るとの原告の主張は根拠がないものである。 

 …仮に，ゴルフクラブにおいて，フェース部と

ホーゼル部のシャフト嵌入部とは反対側のホーゼ

ル部のフェース部側との間に，使用するゴルフボ

ールの外径曲率より大曲率の凹部を形成する技術

事項が知られていたとしても，甲１には，フェー

ス部とホーゼル部との境界線にゴルフボールが直

接当接することを確実に防止するという課題の認

識はないから，上記技術事項を甲１考案と組み合

わせるに際しての動機付けは存在しない。 

裁判所の判断 

 …二十数種類のゴルフクラブは，フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が，ゴルフボールの

外径曲率よりも大きいものと認められるところ，このように，様々なメーカーが販売する二十数種類

ものゴルフクラブ（アイアン）に係るフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率が，ゴルフボール

の外径曲率よりも大きいとすれば，本件実用新案登録出願当時，「ゴルフクラブ（アイアン）におい

て，フェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率を，使用するゴルフボールの外径曲率よりも大曲率

とすること」は，一般に見られる周知技術であったものと認めるのが相当である。 

 …上記周知技術は，ゴルフクラブ（アイアン）において，一般に見られるものであり，甲１考案に

おけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について，上記周知技術を採用することにつき，

阻害事由も見当たらないから，甲１考案に上記周知技術を採用することは，当業者であれば，格別の

動機付けがなくとも，適宜試みる程度のものというべきである。したがって，フェース部とホーゼル

部との境界線にゴルフボールが直接当接することを確実に防止するという課題の認識いかんに関わ

らず，甲１考案におけるフェース部とホーゼル部との間の凹部の曲率について，上記周知技術を採用

することにより，相違点に係る本件考案の構成とすることは，当業者がきわめて容易になし得ること

というべきである。 
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(49)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(3) 

裁判例 

分類 

49:周知技術を適用する際の論理付けについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「グロメットタイプジョイント」（査定不服審判） 

知財高判平成24年12月11日（平成23年（行ケ）第10443号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-505740号（特表2008-536276号公報） 

分類 H01R 13/52 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明の目的は、上述タイプの、電

気コネクタのための改良されたグロメッ

トタイプジョイントを提供することであ

り、そのジョイントのフランジ（４３）

は、プラグ部材（４１）の後側（４５）

から後方に軸方向において突出し、内面

（２７）を備えたフランジの接触領域が、

軸方向（Ｘ）において後側（４５）に関して少なくとも部分的にオフセットされている。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲１（引用発明）：特開2002-289292号公報（審決の認定） 

「コネクタハウジングに備えられた防水栓収容室に防水栓を配設し，前記コネクタハウジングと該コ

ネクタハウジングの防水栓収容室に装着されるリヤホルダとの係合によって，電線と前記コネクタハ

ウジングとの間を防水する防水コネクタであって， 

 前記防水栓が，一体化された複数の円筒形状の第１のシール部と，スカート形状の第２のシール部

と，前記第１のシール部の後方の端面から第２のシール部の後方部分にわたって電線の軸方向に形成

された複数の電線引き出し孔とを備え，第２のシール部のスカート部分であるリブ部が第２のシール

部のうち後方部分であるリブ部以外の部分から外側に且つ前記第１のシール部から前方へ電線の軸方

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/815/082815_hanrei.pdf
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向に突出し，リブ収容溝の内壁と密着当接するリップ部を前記第２のシール部のリブ部に備え，突出

したリブ部は前記軸方向において第２のシール部の後方部分に対して部分的にオフセットしており， 

 前記コネクタハウジングが，前記第２のシール部を収容するリブ収容溝２６を備え， 

 前記リヤホルダが，電線の軸方向で連続するように前記電線引き出し孔と一致している電線引き出

し孔を備え，前記第１のシール部の外周リップ部と密着当接することで防水機能を発揮する外周密着

部と，前記第２のシール部をリブ収容溝の内壁に押圧することで，防水栓の潰し代としてリヤホルダ

の挿入方向に付加されたリブ部の前方の端面とリブ収容溝とを密着させて防水機能を発揮する筒部の

前方の端にある圧接部とから成る筒部を備えている防水コネクタ。」（判決より抜粋、符号省略） 

（ⅱ）甲２：実公昭58-29576号公報（判決の認定） 

 「甲２には，①解決課題として，電線挿通孔ｄへの電線の挿通によって防水栓本体が外径変化，す

なわち，径方向の外側に膨らみ，径方向の外側に位置するシール部位（ｂ－ｅ間）の密着性が低下す

ること，②解決手段として，電線挿通孔ｄおよびシール部位の間に環状溝を介在させること，③作用

効果として，環状溝の内部空間によって防水栓本体の変形を吸収し，防水シール効果の低下を抑制す

ること，が開示されていると認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】絶縁ハウジング（３）と，該絶縁ハウジング（３）に係合して（「径都合して」とあるの

は誤記）配置されたグロメットタイプジョイント（５）と，グリッド（７）と，を具備した電気コネ

クタであって，前記グロメットタイプジョイント（５）は，前側（４７）および後側（４５）とワイ

ヤのための複数の通路（５４）とを備えたプラグ部材（４１）であって，前記通路は，軸方向（Ｘ）

において前記後側（４５）から前記前側（４７）へと延在しているプラグ部材（４１）と，少なくと

も１つの周囲フランジ（４３）であって，該フランジは，コネクタハウジング（３）の内周面（２７）

に密封的に係合するために設けられている周囲フランジ（４３）と，を含み，前記フランジ（４３）

は，前記プラグ部材（４１）から外側に且つ前記プラグ部材（４１）の前記後側（４５）から後方に

軸方向において突出し，前記内面（２７）との前記フランジ（４３）の接触領域は，前記軸方向（Ｘ）

において前記後側（４５）に関して少なくとも部分的にオフセットされており，前記グリッド（７）

は前記グロメットタイプジョイント（５）の前記通路（５４）に一致した軸通路（３４）を備え，前

記グリッド（７）は前記絶縁ハウジング（３）内の所定の位置において固定され，当該位置において

前記フランジ（４３）を支持し，これによって該フランジ（４３）は前記絶縁ハウジング（３）内に

おいて軸方向に圧縮されていることを特徴とする電気コネクタ。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年4月11日 ： 国際特許出願 

平成22年4月22日 ： 拒絶査定 

平成22年8月31日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-19648号） 

平成23年6月14日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出 

平成23年8月16日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 325 - 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1) 本願発明は，本願の出願前に頒布された特開２００２－２８９２９２号公報（甲１）に記載さ

れた発明（以下「引用発明」という。）及び周知の事項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。 

 (ｲ) 相違点２ 

 「本願発明では，フランジがプラグ部材の後側から後方に軸方向において突出し，前記内面と前記

フランジの接触領域は，前記軸方向において前記後側に関して少なくとも部分的にオフセットされて

いるのに対して，引用発明では，フランジがプラグ部材の前側から前方に軸方向において突出し，前

記内面とフランジの接触領域は，前記軸方向において前記前側に関して少なくとも部分的にオフセッ

トされており，フランジの位置と突出する向きが異なる点。」 

 …審決は，甲２を引用して「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハ

ウジングの密着が互いの影響を及ぼすことが望ましくないこと」が周知の事項であると認定した上

で，「第２のシール部６２のリブ部６７を第１のシール部６１の後側に配設する際に，第２シール部

６２のリブ部６７を第１のシール部６１から離れる向き，すなわち後方に突出させる（判決注：下線

部が仮想構成２）ものとなる」…とした。 

判決 

原告の主張 

 ウ ハウジングにリブ収容溝を設けることは，

甲１の請求項１に係る発明の必須的特定事項で

あり，リップ部をこのリブ収容溝に収容すること

は，甲１の請求項２に係る発明の必須的特定事項

となっている。引用発明においてリブ部６７が第

１のシール部６１の後側から後方に軸方向にお

いて突出させる構成を適用すると，リブ収容溝２

６にリブ部６７を収容させる構成とはならない。 

 したがって，甲１には，リブ６７を後方に向け

て突出する構成とする動機づけは全く存在しな

い。 

 エ 防水栓６０の外周リップ部６４と外周密

着部７５とにより防水機能を付与することが引

用発明の趣旨であることを鑑みると，甲１の記載

に基づいて外周リップ部６４と外周密着部７５

とによる防水機能を排除することは，当業者が全

く想到するところではなく，そもそも第２のシー

ル部６２を第１のシール部６１の後側に配設す

るとともにリブ部６７を後方に突出させる構成

被告の主張 

 イ 引用発明の第２のシール部６２は，甲１の

【００２２】に記載されているとおり，インナ２

０ａとリヤホルダ７０とに密着して気密性を保持

するように設計され得るものであるから，甲１の

請求項にリブ収容溝を設けることと，リップ部を

このリブ収容溝に収容することとが記載されてい

るとしても，それによって相違点２に係る容易想

到性の判断が左右されるものではない。 

 また，当業者であれば，引用発明において，第

２のシール部６２をオフセットされた状態で設け

ることの技術的意義を当然に理解するものである

から，リブ６７を後方に向けて突出する構成とす

る動機づけも当然存在する。 

 リブ収容溝は，リヤホルダ７０とともにスカー

ト形状の第２のシール部を密着することにより，

より大きな潰し代を得るものであって，第１のシ

ール部とは軸方向の別の位置でシールすればよい

ことも明らかであるから，ハウジングに限らず，

リアホルダ等に設けるものでも良く，したがって，
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とする仮想自体が，前述のとおり引用発明の必須

的特定事項を排除している。 

 したがって，リブ部６７を前方に向けて突出さ

せる構成とすることは，当業者が容易になし得る

ものではない。 

第２シール部を後方に向けてオフ 

セットさせて設けることができないというもので

はない。 

裁判所の判断 

 …甲２の解決課題は，電線が挿通される電線挿通孔ｄと，テーパー面ｅ及び嵌合壁ｂの間のシール

部位とが，径方向の内外において対向していることから生じるものであって，両者が径方向に対向し

ていない場合には，そもそも，電線の挿通によって防水栓本体の外径が変化しても，その影響はシー

ル部位には及ばないから，同様の問題が生じないものである。そうすると，甲２から，「コネクタ用

防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影響を及ぼすこ

とが望ましくないこと」が周知の事項と認められるとしても，それは，パッキン及び電線の密着部位

と，パッキン及びハウジングの密着部位とが，径方向において対向している構造においては当てはま

るものであるが，両者が径方向に対向していない構造においては当てはまらないものである。 

 エ そこで，引用発明におけるパッキン及び電線の密着部位とパッキン及びハウジングの密着部位

についてみると，審決が引用発明認定の根拠とした甲１の実施例の構造…では，両者が径方向におい

て対向しておらず，軸方向にずれていることが分かる。したがって，引用発明においては，電線の挿

通による防水栓本体の外径変化の影響がシール部位に及ばない構造となっており，審決が認定した

「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着が互いの影

響を及ぼすことが望ましくないこと」との周知の事項が当てはまらないものである。 

 …審決は，「コネクタ用防水栓においてパッキン及び電線の密着とパッキン及びハウジングの密着

が互いの影響を及ぼすことが望ましくないことは，例えば，…甲２…に記載されているように周知の

事項である……」…と述べるにとどまり，当該周知の事項が甲２とは異なりパッキン及びハウジング

の密着部位とが径方向に対向していない構造の引用発明においても該当することの根拠を全く示し

ておらず，リブ部の突出方向を前方から後方に敢えて変更すること，すなわち，仮想構成２を適用す

ることの論理づけを欠くものというほかない。 

 したがって，引用発明に仮想構成２を適用した審決の判断は，論理づけを欠き，誤りというほかな

い。 
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(49-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(3) 

裁判例 

分類 

49-1:複数の分野にまたがる周知技術を認定し進歩性を判断することの可否について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「識別対象偏向装置」（査定不服審判） 

知財高判平成19年1月31日（平成17年（行ケ）第10523号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-34353号（特開2001-222732号公報） 

分類 G07D 3/14 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、アミューズメント施設などにおいてメダル（硬

貨）の識別、仕分けを迅速に行なうため、連続的に移動する

メダル１１を連続的に識別する識別部１と、メダル１１の識

別後に識別部１の識別速度に応じて連続的に移動させる通路

３と、通路３の一側に連通する偏向路５と、偏向路５に対向

して通路３の他側に設けられ識別部１の識別信号に応じて動

作し通路３を移動するメダル１１を偏向路５へ向けてはじく

偏向駆動部７と、識別部１の識別信号に応じて偏向駆動部７

を駆動制御する制御部９とよりなることを特徴とする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開平6-309543号公報（審決の認定） 

 「硬貨投入口の下方に，傾斜した通路底面を有する硬貨通路が設けられ，

該硬貨通路に沿って，投入硬貨の真偽を判定するための硬貨選別センサが

設けられ，硬貨通路終端下方に，硬貨をその真偽に応じて振り分ける正貨

ゲートが設けられ，正貨ゲートの下方において，硬貨通路に連通してその

一側に分岐する偽貨通路が設けられており，ＣＰＵ等は，硬貨選別センサ

からの信号に基づきソレノイドをオン，オフさせることにより，正貨ゲー

【図１】 

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/074/034074_hanrei.pdf
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トを硬貨通路内に出没させて，偽貨を偽貨通路に偏向させる硬貨選別装置。」（判決より抜粋、図２は

特開平6-309543号公報より抜粋） 

（ⅱ）周知例：特開平9-108638号公報 

「【発明の属する技術分野】本発明は、穀粒選別機に係り、より詳しくは、所定の移動経路を移動する

穀粒又は穀粒群を所定の光源からの照射光の下で所定の撮像手段によって撮像し、撮像された画像の

濃度値と所定の基準濃度値とに基づいて、前記穀粒が不良品であるか否か、又は前記穀粒群に不良品

が含まれるか否かを判定し、該判定結果に基づいて該穀粒又は穀粒群を選別する穀粒選別機に関する。

…」 

「【００２７】このように選別対象物以外のもの（不良品）が所定の移動経路を移動しているときのみ、

大きな濃度値の変化が生じるので、その大きな濃度値の変化を認識することにより、容易に不良品の

判定を行うことができる。」（以上、特開平9-108638号公報より抜粋） 

（ⅲ）乙第３号証：実開昭58-10882号公報 

 コンベア上に、レバー6をスイングさせるソレノイド5に取り付けられ、レバー6の下端がコンベア上

の食器に当たるようにされた移動装置を有する食器の選別装置。 

（ⅳ）乙第４号証（特開平2-77610号公報） 

 貝類、各種工業製品などの不定形の物品を大きさ別又は色別に自動選別する場合に使用するもので、

ベルトコンベア5上の物体を色調によって選別し、跳ね出し片20により分類ベルト21上へ跳ねだす物体

自動選別装置。 

（ⅴ）乙第５号証：特開昭64-38316号公報 

 発送物の識別コード等に対応する発送先に自動的に選別する発送先選別制御装置3と、発送先選別制

御装置3からの信号を受けて、発送物1の選別を行う駆動機構が記載されている発送物の選別装置。 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明） 

【請求項１】連続的に移動する識別対象を連続的に識別する識別部と，前記識別対象の識別後に前記

識別部の識別速度に応じて識別対象を連続的に移動させる通路と，該通路の一側に連通する偏向路と，

該偏向路に対向して前記通路の他側に設けられた開口に偏向板を備え前記識別部の識別信号に応じて

前記偏向板を通路内に高速駆動により出没させ前記通路を移動する識別対象を前記偏向路へ向けては

じく偏向駆動部と，前記識別部の識別信号に応じて前記偏向駆動部を駆動制御する制御部とよりなる

ことを特徴とする識別対象偏向装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年2月17日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年12月12日 ： 拒絶査定 

平成16年1月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-1301号）、手続補正 

平成17年5月9日 ： 平成16年1月16日付け手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」

との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

…本願発明は，…「引用例」…及び周知の技術手段（例えば，特開平９－１０８６３８号公報…「周

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

上記結論を導くに当たり，…本願発明と引用発明との…相違点を次のとおり認定した。 

(3) 相違点 

② 識別対象を偏向させるについて，前者では，偏向路と対向する開口に偏向板を備え，偏向板によ

り識別対象を偏向路へ向けてはじくのに対して，後者では，開口の下方に偏向路を設け，開口に備え

た正貨ゲートにより識別対象を偏向路に偏向させる点。（以下，審決と同様に「相違点２」という。） 

判決 

原告の主張 

(2) 引用発明は「硬貨選別装置」に関するもの

であり，周知例の技術は「穀粒選別機」に関する

ものであるから，引用発明と周知例の技術とは，

技術分野が異なる。また，引用発明は，正貨ゲー

ト１２の突出状態と没入状態との静的な状態を

切り換えて識別対象である硬貨を振り分けるも

のであり，出没の運動エネルギーをはじくという

衝突エネルギーに変換しているものではないの

に対し，周知例の技術は，ソレノイドプランジャ

５２の突出の運動エネルギーを板バネ４８へ衝

突エネルギーとして伝え，衝突エネルギーによっ

て運動する板バネ４８を介して再選対象穀粒に

衝突エネルギーを与え，はじく構成であって（周

知例の段落【００２７】），「出没」の技術的意義

が全く異なるから，引用発明に周知例の技術を組

み合わせることはできない。 

(3) 周知例の技術は，穀粒のような軽量の識別

対象であれば問題がないが，穀粒よりも重い硬貨

（引用例）を高速駆動ではじく場合には，板バネ

自体の弾性及び慣性により板バネとプランジャ

とに相反した動きを招く恐れがあり，他方では，

この相反した動きを抑制するために板バネのバ

ネ定数を大きくすると高速駆動ができなくなる

恐れがあるから，引用例に周知例の技術を適用す

ることには阻害事由がある。周知例の技術は，メ

ダル等の重量のある識別対象を高速駆動により

被告の主張 

 確かに，引用発明は「硬貨選別装置」であり，

周知例として例示したものは「穀粒選別機」であ

るが，識別対象を直接押圧することにより偏向路

に移動させることは，…実開昭５８－１０８８２

号…（乙第３号証），特開平２－７７６１０号公報

（乙第４号証），特開昭６４－３８３１６号公報

（乙第５号証）に示されるように，種々の分野に

おいて行われていることである。「識別対象を押圧

する」という技術手段が識別対象の重量に関係な

く実施されていることを勘案すれば，引用例と周

知例の技術分野が異なること，識別対象の重量に

差があることは，周知例における「識別対象をは

じく」という技術手段を引用例に適用する際の阻

害事由とはならない。また，識別対象の重量が異

なる場合，はじく力（板バネの強さ）等をどの程

度のものにするかは当業者の設計事項であって，

その設計において格別な困難性があるとは認めら

れない…。 

(3) 本願発明において，識別対象がメダル等「重

量のあるもの」との限定はなく，単に識別対象を

偏向板によりはじくことが限定されているだけで

あるから，その限度において，作用効果は予測す

ることができ，特許請求の範囲において何ら限定

されていない識別対象の軽重は，作用効果の判断

に影響するものではない。原告らの作用効果に関

する主張も理由がなく，審決の判断に誤りはない。 
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識別することには適さないし，偏向路と開口(偏

向板)とを対向させ，偏向板により識別対象を偏

向路へ向けてはじく構成を採ることもできない。 

裁判所の判断 

 引用発明の認定につき，一部に誤りがあるが，「硬貨通路に連通してその一側に分岐する偽貨通路

が設けられて」いるとの認定に誤りはないから，この認定に基づいて，相違点２を認定したことに誤

りはない。 

(2) 原告らは，①引用発明と周知例の技術とは技術分野が異なり，また，「出没」の技術的意義が全

く異なるから，引用発明に周知例の技術を組み合わせることはできない，②周知の技術手段は，穀粒

より重い引用例の硬貨を高速駆動ではじく場合は，板バネ自体の弾性及び慣性により板バネとプラン

ジャとに相反した動きを招く恐れがあり，かつ，この相反した動きを抑制するために板バネのバネ定

数を大きくすると高速駆動ができなくなる恐れがあるから，引用例に周知例を適用することには阻害

事由がある，と主張する。 

 しかし，特許請求の範囲において，本願発明の識別対象がメダルであることを限定する記載はなく，

識別対象が重いものであることを示唆する記載もなく，さらに，識別対象が重いものであるために偏

向板等に関して何らかの限定条件を付しているものでもないから，識別対象の重量に関する原告らの

主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものである。 

 引用発明は「硬貨選別装置」であり，周知例として例示したものは「穀粒選別機」であるが，乙第

３ないし第５号証によれば，識別対象を直接押圧することにより偏向路に移動させることは，種々の

分野において行われていることが認められる。また，「識別対象を押圧する」という技術手段が識別

対象の重量に関係なく実施されていることを勘案すれば，引用例と周知例の技術分野が異なること，

識別対象の重量に差があることは，周知例における「識別対象をはじく」という技術手段を引用例に

適用する際の阻害事由にならない。また，識別対象の重量が異なるときに，はじく力（板バネの強さ）

等を重量に応じたものにすることは，当業者の設計事項であって，格別な困難性があるとは認められ

ない。したがって，原告らの上記主張は採用することができない。 
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(50)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(6) 

裁判例 

分類 

50:進歩性の判断における商業的成功、長い間実現が望まれていたこと等の事情の参酌

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「断熱調理器具」（無効審判） 

知財高判平成19年9月27日（平成19年（行ケ）第10146号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-49648号（特開平6-86732号公報） 

分類 A47J 27/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、澁谷勝海裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ステンレス製真空二重びんよりなる断熱ポット内に、内部容器（調理鍋）を収納して、

更なる加熱をすることなく調理が可能となる断熱調理器具にかかる発明である。内部容器に設けた取

手が外容器の切欠部を通じて外容器外に伸びているため、調理後も取手が加熱されることがなく、容

易に持ち運びでき、かつ、保温性も保たれている点が特徴である。 

 

（２）特許請求の範囲（訂正後）（本件訂正発明） 

【請求項１】真空断熱構造よりなる外容器内に，出し入れ自在に内部容器を収納し，前記外容器の口

部開口に断熱性の蓋部材を配してなるとともに，前記内部容器に，その端部が前記断熱性蓋部材の切

欠部と外容器間を挿通して外容器外にのびる把手部を設けてなることを特徴とする断熱調理器具。 

 

（３）手続の経緯 

平成元年4月11日 ： 訴外会社による実用新案登録出願（実願平1-42088号） 

平成5年3月10日 ： 訴外会社による特許出願への変更 

平成8年3月13日 ： 特許権の設定登録 

平成16年10月19日 ： 特許権の移転登録（訴外会社から原告（特許権者）に移転） 

平成18年9月20日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2006-80186号） 

平成18年12月11日 ： 原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年3月27日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/035184_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

（ケ） 審決は，「本件訂正発明による商業的成功は，本件特許のみならず，本件特許以外の関連す

る多数の特許やマーケティング戦略等にもよると考えられる。」… 

判決 

原告の主張 

 …企業活動において商品の性能差が１０％も

違えば大差というものであり，「調理できないほ

ど断熱性能が低下するとは，直ちにいえるもので

はない。」との審決の判断は，進歩性の判断とは

無縁というべきものである。数％の性能差が商品

力に大きな影響を及ぼし，販売量を左右するとい

う企業活動の実態を無視した不当な判断である。 

 …本件特許以外に特許が存在するとしても，そ

のことをもって，本件訂正発明が当該商品の商業

的成功に多大な貢献を果たした事実を否定する

ことはできない。時系列でみても本件特許は商品

開発の初期に出願されたものであり，構成こそ簡

単であるが，当該商品にとっての基本発明と位置

付けられる特許である。発売開始以来十数年間で

３００万台を超える製造販売実績は，本件訂正発

明の存在を抜きにしてはあり得なかった。発明の

進歩性の判断に当たって，商業的成功を具体的事

情に基づいて参酌することは許容されるもので

ある。 

被告の主張 

ク 商業的成功は，発明品の優秀さのみに依存し

ないことはいうまでもなく，時代にマッチした消

費者の要望等の種々の非技術的な要素等との結合

によって達成されるものであり，商業的成功は，

作用効果の顕著性（発明の進歩性の根拠）を根拠

付けるものとして取り扱うことは原則として適切

ではない。原告は，原告商品の販売実績を主張す

るが，当該商品は発売当初より多数の特許に保護

され，競合品が存在しない中で長期間独占的に販

売されてきたものであるから，販売実績は，本件

訂正発明の作用効果の顕著性を裏付けるものでは

ない。 

裁判所の判断 

 …原告は，数％の性能差が商品力に大きな影響を及ぼし，販売量を左右するという企業活動の実態

があるとも主張するが，…外容器の開口部を閉塞する断熱性蓋部材に切欠部を設けて，その切欠部か

ら内部容器の把持部を外容器外に出す構成を採る場合にも，相当程度の断熱性能を保持することは，

当業者が容易に予測し得るところであって，商品力に大きな影響を及ぼすほどの性能差が生じること

を予想するというべき具体的な根拠も認められないから，原告が主張する企業活動の実態は，本件訂

正発明に進歩性が存することを根拠付けるものではない。 

 さらに，原告は，本件訂正発明に係る商品の商業的成功についても主張するが，商業的成功は，本

件特許以外の関連特許や広告宣伝力，販売力などいろいろな要因に起因するものであるから，本件訂

正発明に係る商品について商業的に成功したからといって，本件訂正発明に直ちに進歩性を認めるこ

とができる事情となるものではない。 
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(50)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第2節3.3(6) 

裁判例 

分類 

50:進歩性の判断における商業的成功、長い間実現が望まれていたこと等の事情の参酌

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「全方向性傾斜および振動センサ」（査定不服審判） 

知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10176号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-551464号（特表2008-532208号公報） 

分類 H01H 35/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

「…本願発明は，センサ，特に，全方向性傾斜及び振動センサに関するものであり（段落【０００２】），

従来，単一の金属ボールを有し，傾斜角に応じて，電気回路のＯＮ及びＯＦＦの切換えを行うことが

できる傾斜スイッチがあったが（段落【０００３】，【０００４】），微小の動きの検出には役に立たな

いという問題があり（段落【０００５】），振動スイッチについても，多数の部分を有するために組立

時間が長くなり，コストが増加するという問題があった（段落【０００６】～【０００８】）ので，か

かる課題を解決するために，本願発明のセンサは，第１の導電素子と，第２の導電素子と，電気絶縁

素子と，センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体とを備え，第１の導電素子と第２の導電素子

とを所定の寸法として電気絶縁素子に嵌まる構成としたものであると認められる。」（判決より抜粋） 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（甲１）：特開2003-161653号公報 

「…引用発明は，振動センサに関するものであり（段落【０００１】），従来，振動センサは，その構

成に必要な部品の点数が多く，各種の組立工程を必要とするため，その組立加工に要する労力や時間

が嵩み，製造コストを安く抑えることが困難であるばかりでなく，構造が複雑となり，近時における

使用対象機器としての各種電子機器等の小型化に対応して小型化を推進することが困難であるという

問題があった（段落【０００３】）ため，上記問題を解決するために，電極部材としてはシンプルな同

一構成の電極部材を２個，その取付手段としては単体としての成形絶縁物ないし非導電性筒状体を１

個，合計３個の部品をセンサ本体の構成部品として必要とするのみで，組立作業の大部分を占める電

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0202bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/097/084097_hanrei.pdf
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極部材の取付けを極めて容易とするばかりでなく，構造も極めて簡単かつ強固で，全体を大幅に小型

化する振動センサを提供することを主たる目的とするものである（段落【０００４】）と認められる。」 

（判決より抜粋） 

 

 

（３）特許請求の範囲（下記手続補正の前後で変更はない）（本願発明） 

【請求項１】センサであって，第１の導電素子と，第２の導電素子と，前記第１の導電素子と前記第

２の導電素子とに接続された電気絶縁素子と，前記センサの空洞内に配置された複数の導電性錘体と，

を備え，前記空洞が前記第１の導電素子の少なくとも１つの面と，前記電気絶縁素子の少なくとも１

つの面と，前記第２の導電素子の少なくとも１つの面とによって画成され，前記第１の導電素子が第

１の直径を前記第１の導電素子の近位部に，また第２の直径を前記第１の導電素子の遠位部にさらに

備え，前記第２の直径が前記第１の直径より小さく，前記第２の導電素子が第１の直径を前記第２の

導電素子の近位部に，また第２の直径を前記第２の導電素子の遠位部にさらに備え，前記第２の直径

が前記第１の直径より小さく，前記第１の導電素子の遠位部が，前記第２の導電素子の遠位部に対向

しており，前記電気絶縁素子が近位端と遠位端とを有するものとしてさらに画成され，前記第１の導

電素子の少なくとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の近位端内に嵌まり，前記第２の導電素子の少な

くとも前記遠位部が前記電気絶縁素子の遠位端内に嵌まるセンサ。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年1月17日 ： 国際特許出願（優先権主張日：2005年1月18日・米国） 

平成23年8月12日 ： 拒絶査定 

平成23年12月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-27250号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年2月14日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

（相違点） 

 本願発明においては，第１の導電素子と第２の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる具体的構成が，…

構成であるのに対して，引用発明では…構成である点。 

 引用例２（特開昭５０-０６７９７４号公報。甲２）又は引用例３（米国特許第５６７２８５６号

明細書。甲３）には，「第１の導電素子と第２の導電素子が電気絶縁素子に嵌まる」具体的な構成と

しての…構成が記載されているものといえる。 

 そして，本願発明の作用効果も，引用発明，引用例２又は引用例３から当業者が予測できる範囲の

ものである。 

判決 
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原告の主張 

 本願発明の顕著な作用効果は，原告製品の商業

的成功によっても裏付けられる。すなわち，原告

は，震動感知用センサとして，部品番号ＳＱ-Ｓ

ＥＮ-００１Ｐ，ＳＱ-ＳＥＮ-００３Ｐ及びＳＱ-

ＳＥＮ-２００のセンサを製造販売してきている

が，上記各原告製品の売上げの推移を示すグラフ

及び表（甲１１）に示されるとおり，本願発明の

実施品であるＳＱ-ＳＥＮ-２００（甲１０）につ

いては，本願発明の実施品でないＳＱ-ＳＥＮ-

００１Ｐ及びＳＱ-ＳＥＮ-００３Ｐ（甲８，９）

と比較して，２００５年に製造販売が開始されて

以来，飛躍的に売上げが伸びており，例えば２０

１１年には売上額が２６０万ドル（２００５年の

売上額のおよそ２３倍強）にまで達している。 

被告の主張 

 原告の顧客からの電子メール（甲１３，１４）

の記載によると，原告製品であるＳＱ-ＳＥＮ-２

００は，その寿命，感度，コスト，サイズ，及び，

消費電力の点から顧客に好評であったことが理解

される。 

 一般に製品の売上げ及び顧客に好評であるか否

かは，その製品に対応する発明の作用効果以外に

も，例えば製品の品質，感度，寿命，サイズ，消

費電力，コスト，営業努力，納期，市場規模の大

小，等々にも影響されるものである。また，米国

市場において，原告従来製品との比較で売上げが

伸びたとしても，米国市場特有の事情によるとも

考えられるし，比較対象が引用発明とは構造が異

なる原告従来製品であるから，そのことは引用発

明に基づく容易想到性の判断に関係ない。したが

って，商業的成功をもって，本願発明の進歩性を

認めることはできない。 

裁判所の判断 

 原告は，本願発明の実施品であるＳＱ-ＳＥＮ-２００（甲１０）は，ＰＣＢへの取付けに際して表

面実装はんだ付け技術を用いることが可能になったことで，本願発明の実施品ではない製品と比較し

て，飛躍的に売上げが伸びているし，その構造及び動作は，原告の顧客から好評を得ているから，こ

のような商業的成功は，進歩性の存在を肯定的に推認する間接事実として参酌されるべきであると主

張する。 

 しかしながら，ＰＣＢへの取付けに際して表面実装はんだ付け技術を用いることの効果は，本願発

明に規定された構成によって生じる効果ではないし，原告の主張は，従来製品との比較において売上

げの伸びを主張するにすぎず，引用例１ないし３の組合せによって奏する効果と比較した場合におい

て本願発明が持つ顕著な効果によるものであることを論証できていないから，採用できない。 
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(51)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「1，4‐シクロヘキサンジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法」（訂

正審判） 

知財高判平成18年6月6日（平成17年（行ケ）第10564号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-403432号（特開2001-323054号公報） 

分類 C08G 63/78 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、テレフタル酸に、エチレングリコールと１，４－シクロヘキサンジメタノールを含む

全体グリコール成分が特定のモル比となるように投入してエステル化反応させる段階と、前記エステ

ル化反応の生成物に、触媒として特定のチタニウム系化合物を使用し、安定剤として特定のカルボキ

シホスホン酸系化合物を使用して重縮合させる段階とからなり、最終反応物の金属含量を減少させて、

従来のポリエステル樹脂より透明性及び色相を向上させた、１，４－シクロヘキサンジメタノールが

共重合されたポリエステル樹脂を製造する方法を提供する。 

 

（２）考慮された技術常識等 

（ⅰ）乙１：玉虫文一外7名編集「岩波理化学辞典第3版増補版」株式会社岩波書店・1981年10月20日

第2刷発行 

「「ブチル・・・１価のアルキル基Ｃ４Ｈ９－．略号Ｂｕ．次の４種がある．ｎ－ブチルＣＨ３ＣＨ２Ｃ

Ｈ２ＣＨ２－，イソブチル（ＣＨ３）２ＣＨＣＨ２－，第二ブチルＣＨ３ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－，第三ブ

チル（ＣＨ３）３Ｃ－．」… 

 「プロピル・・・１価のアルキル基Ｃ３Ｈ７－をいう．略号Ｐｒで示されることがある．ｎ－プロピ

ルＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２－とイソプロピル（ＣＨ３）２ＣＨ－の２種がある．」…」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲８：漆原義之著「有機化学命名法要説（3版）」株式会社朝倉書店・昭和48年10月25日発行 

「「基名表 この表は，Ｉ．Ｕ．Ｐ．Ａ．Ｃ．有機化学命名法１９６５年規則に添付された，Ａ，Ｂお

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/167/033167_hanrei.pdf
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よびＣの部から集成した，“Ｌｉｓｔ ｏｆＲａｄｉｃａｌ Ｎａｍｅｓ”全部を日本語名の五十音順に

並べたものである．置換されていないときのみ使用する名称にはアステリスク（＊）がつけてある．」 

 「イソブチル＊（ＣＨ３）２ＣＨ・ＣＨ２－」 

 「イソプロピル＊（ＣＨ３）２ＣＨ－」 

 「ブチル ＣＨ３・〔ＣＨ２〕２・ＣＨ２－」 

 「プロピル ＣＨ３・ＣＨ２・ＣＨ２－」」（判決より抜粋） 

（ⅲ）甲１１：大木道則ほか編集「化学大辞典」株式会社東京化学同人・1989年10月20日第1版第1刷

発行 

「「ブチル・・・有機化合物中の基ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２ＣＨ２－の名称．ｎ－ブチルということもある。・・・

ブチル，イソブチル，ｓ－ブチル，ｔ－ブチルを総称してブチルということもある。」… 

 「ｓ－ブチル・・・有機化合物中の基ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ（ＣＨ３）－の名称．」… 

 「ｔ－ブチル・・・有機化合物中の基（ＣＨ３）３Ｃ－の名称．」… 

 「プロピル・・・有機化合物中の基ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２－の名称」…」」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（本件訂正発明） 

【請求項１】テレフタル酸に，エチレングリコールと全グリコール成分の１０～９０モル％範囲の１，

４－シクロヘキサンジメタノールを，前記テレフタル酸に対し全グリコール成分がモル比で１．１～

３．０となるように投入して２３０～２７０℃の加熱条件下及び０．１～３．０ｋｇ/ｃｍ２の圧力条

件下で，触媒を使用せずに，エステル化反応させる段階と， 

前記エステル化反応の生成物に，触媒としてテトラプロピルチタネート，テトラブチルチタネート及

びチタニウムジオキサイドとシリコンジオキサイド共重合体からなるグループから選ばれたチタニウ

ム系化合物を含有するチタニウムの重量が最終ポリマーの重量に対し５～１００ｐｐｍとなるように

使用し，かつ，安定剤としてトリエチルホスホノアセテートを含有するリンの重量が最終ポリマーの

重量に対し１０～１５０ｐｐｍとなるように使用して，２５０～２９０℃の加熱条件下及び４００～

０．１ｍｍＨｇの減圧条件下で重縮合させる段階とを含むことを特徴とする１，４－シクロヘキサン

ジメタノールが共重合されたポリエステル樹脂の製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年12月28日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年5月17日・韓国） 

平成13年7月13日 ： 特許権の設定登録 

平成16年10月29日 ： 訂正審判の請求（訂正2004-39245号）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年3月1日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1)…。…本件訂正発明は，…引用発明…及び…刊行物２…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り，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特
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許を受けることができない，としたものである。 

(2)…本件審決は，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」

に係る「プロピル」，「ブチル」との各用語は，それぞれ，狭義には「ｎ－プロピル」，「ｎ－ブチル」

を表し，広義には「ｎ－プロピルとｉ－プロピルの上位概念」，「ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチ

ル，及び，ｔ－ブチルの上位概念」を表わすところ…訂正明細書にはいずれの意味に解すべきかを示

す記載はなく，これらの用語は狭義とも広義とも確定することができないとしこれらの用語を両者と

もに狭義と仮定した本件訂正発明（以下「狭義訂正発明」という。）と，いずれか一方もしくは両者

を広義と仮定した本件訂正発明（以下「広義訂正発明」という。）のいずれについても，上記(1)のと

おり判断した。 

判決 

原告の主張 

 本件訂正発明における「テトラプロピルチタネ

ート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロ

ピル」，「ブチル」との各用語は，いずれも有機化

学命名法に従って記載されたものであり，狭義に

解すべきである。 

 すなわち，有機化学命名法によれば，「プロピ

ル」は式ＣＨ３ＣＨ２ＣＨ２－で表される基を意味

し，「ブチル」は式ＣＨ３〔ＣＨ２〕２ＣＨ２－で表

される基を意味する（甲８）。 

 …施行規則様式２９備考８の「用語は，その有

する普通の意味で使用し，かつ，明細書全体を通

じて統一的に使用する。ただし，特定の意味で使

用しようとする場合において，その意味を定義し

て使用するときは，この限りでない。」との規定

に照らせば，「プロピル」，「ブチル」との各用語

が広義に用いられている場合には，明細書にその

旨の説明がなされるはずであるところ，訂正明細

書にはそのような記載はないから，本件訂正発明

において，「プロピル」，「ブチル」との各用語は

狭義に用いられているもの，すなわち，有機化 

学命名法に従って記載されているものと解すべ

きである。 

被告の主張 

 例えば，乙１（玉虫文一外７名編集「岩波理化

学辞典第３版増補版」株式会社岩波書店・１９８

１年１０月２０日第２刷発行，１１４９頁，１１

９２頁）では，「プロピル」も，「ブチル」も，広

義に説明されている。乙１は，化学の分野で汎用

される辞典であり，これに記載されている用語の

意味が，「普通の意味」に該当しないとはいえない。

したがって，本件訂正発明が狭義訂正発明を要旨

とするもので，広義訂正発明を含まないものとい

うことはできない。 

裁判所の判断 

 (1) 本件訂正発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「テトラプロピルチタネート」，「テトラブ

チルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」との各用語の技術的意義を示す格別の記載はない。

そこで，「プロピル」，「ブチル」との各用語の一般的な意味について，検討する。 
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 …乙１及び甲８，１１の…記載によれば，「プロピル」，「ブチル」との各用語は，有機化学命名法

に従い，狭義（ｎ－プロピル，ｎ－ブチル）に用いられることもあるが，広義（ｎ－プロピルとｉ－

プロピルの上位概念，ｎ－ブチル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチル，及び，ｔ－ブチルの上位概念）に用い

ることも，ごく普通に行われていることであると認められる。そうすると，本件訂正発明における「テ

トラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」については，特許請求の範囲の記載からは，

直ちにその技術的意義を，狭義のテトラプロピルチタネート，狭義のテトラブチルチタネートとも，

広義のテトラプロピルチタネート，広義のテトラブチルチタネートとも，一義的に明確に理解するこ

とができないものというべきである。 

 (2) 訂正明細書…における発明の詳細な説明の欄には…「テトラプロピルチタネート」，「テトラ

ブチルチタネート」について格別の定義はなく，「テトラプロピルチタネート」の「プロピル」，「テ

トラブチルチタネート」の「ブチル」を狭義のものとする旨の記載も認められないし，また，化合物

名が有機化学命名法に従ったものであることを示す記載は，見当たらない。 

 (4)…訂正明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても，本件訂正発明における「テトラプロピ

ルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に係る「プロピル」，「ブチル」については，狭義とも広

義とも確定することができないものというべきである。 

 …特許請求の範囲に記載された用語の技術的意義が，発明の詳細な説明の記載を参酌しても，一義

的に明確に理解することができず，広義にも狭義にも解しうる場合には，当該特許発明の新規性及び

進歩性について判断するに当たっては，当該用語を広義に解釈して判断するのが相当である。広義に

解した場合の特許発明について，新規性及び進歩性が肯定されれば，狭義に解した場合には当然にこ

れらが肯定されるし，逆に，広義に解した場合の特許発明について，新規性又は進歩性が否定される

ならば，もはや狭義に解した場合にそれらが肯定されるかどうかを検討するまでもなく，当該特許発

明の新規性又は進歩性を認める余地はないからである（仮に狭義に解した場合に新規性及び進歩性が

認められるとしても，それが広義にも解しうるものである以上，狭義に解した場合のみを前提に当該

特許発明の特許性を肯定することができないことはいうまでもない。）。 

 そうすると，本件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」に

係る「プロピル」，「ブチル」は，それぞれ，「ｎ－プロピルとｉ－プロピルの上位概念」，「ｎ－ブチ

ル，ｉ－ブチル，ｓ－ブチル，及び，ｔ－ブチルの上位概念」と解するべきであり，したがって，本

件訂正発明における「テトラプロピルチタネート」，「テトラブチルチタネート」は，広義のテトラプ

ロピルチタネート，広義のテトラブチルチタネートを意味するものというべきであるから，原告の主

張は採用できない。 
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(51)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法」（査定不服審判） 

知財高判平成21年1月27日（平成20年（行ケ）第10166号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-310741号（特開2003-116966号公報） 

分類 A61J 3/06 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、薬学的活性成分を含む直接錠剤化用調合物または直接錠剤化用補助剤の新規な造粒製

造方法であって、Ａ）一種または一種以上の希釈賦形剤約５～９９重量％、及び／または薬学的活性

成分０～約９９重量％、Ｂ）結合剤約１～９９重量％、及び必要に応じて、Ｃ）崩壊剤０～約１０重

量％を全部または一部を使用した混合物を含み、初期水分を約０．１～２０％、及び／または薬学的

に許容できる有機溶剤を約０．１～２０％含む条件下において、約３０℃～約１３０℃の温度範囲ま

で加熱し、密閉系統中で転動回転、混合しつつ顆粒を形成する直接錠剤化用調合物または補助剤の熱

粘着式造粒方法である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

（イ）従来の技術 

・「米国特許第５８４０７６９号には微小結晶セルロース（ｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｃｅｌ

ｌｕｌｏｓｅ；ＭＣＣ）を希釈剤とし，ＰＶＰを結合剤として，橋架されたポリビニルピロリドン（ｃ

ｒｏｓｐｏｖｉｄｏｎｅ）を崩壊剤として，直接錠剤化用補助剤を製造することが記載されている。

この製品は，例えば，混合造粒，Ｓｈｕｇｉ造粒，押出し造粒，多孔板造粒または流動床造粒で行う

周知の湿式造粒方法で製造することができる。賦形剤（希釈剤または崩壊剤）または薬学的活性成分

と，例えば，結合剤としてＰＶＰを使用して，水または有機溶剤に溶解して行う湿式造粒法は常用で

ある。しかし，湿式造粒法は広く使われると云えども，多くの欠点が見られる。」（甲落【０００５】） 

・「湿式造粒は適当なタンク及び制御設備に大量の液体を加える必要があり，従って，湿式造粒工程中

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/218/037218_hanrei.pdf
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に加えた水は必ず除去しなければならない。それ故に，乾燥工程が必要となる，そのため乾燥の設備

が必要となり，より複雑な製造工程と同時に全体の製造工程にて必要されるエネルギーが増え，多く

の費用及び時間が費される。また，大量の有機溶剤を造粒溶液として利用することは，操業者と環境

に対しての障害となる。そのため，爆発を避けそして溶剤と接触する操業者の保護を取り計らうため

の特殊な予防が必要である。」（段落【０００７】） 

・「湿式造粒のその他の欠点として，例えば，過分の水分が錠剤調合物中の活性成分に対してマイナス

の影響を及ぼすことである。例えば，米国特許第６，１０３，２１９号で検討された湿式造粒の工程

中，微小結晶セルロースを過多の水分にさらした場合，その圧縮性は厳重に低下する。その主な原因

はセルロースの繊維が転化され，錠剤の強度が低下されたことで，さらに，多くのＭＣＣを加えて圧

縮強度を維持しなければならない。特により高い活性成分を含有する場合，増加されたＭＣＣは只製

造工程のコスト高となる外，さらに重要なことは錠剤の体積が増大し，経口投与の時呑みにくくなる

ことである。湿式造粒法での微小結晶セルロースの圧縮性の低下についての問題は未だに適当な解決

方法がないのが現状である。」（段落【０００８】） 

（ウ）発明が解決しようとする課題 

・「本発明の目的は，従来の湿式造粒法に比べて，極くわずかな水分を使用し，または溶剤の含量を低

減させた，新規の造粒方法を開発することである。」（段落【００１０】） 

（エ）課題を解決するための手段 

・「本発明の方法，“熱粘着式造粒法（Ｔｈｅｒｍａｌ ａｄｈｅｓｉｏｎ ｇｒａｎｕｌａｔｉｏｎ；

ＴＡＧ）”と命名する，は一種特別な造粒方法であり，下記に詳しく紹介する。」（段落【００１７】） 

・「本発明は直接錠剤化用の調合物（薬学的活性成分を含む）または直接錠剤化用補助剤（薬学的活性

成分を含まない）の造粒方法を提供する。製造方法として下記のＡ）とＢ）を密閉ボトル内に入れ，

転動回転し乍ら約３０～約１３０℃，好ましくは約４０～約１１０℃，もっと好ましくは約６０～約

１０５℃である，までに加熱する。水分または薬学的に許容される有機溶剤の含量はおよそ約０．１％

から約２０％である。密閉系で混合且つ転動回転して顆粒を形成する。 

Ａ）約５～約９９重量％，好ましくは約１０～約９０重量％。０～約９９重量％の一種または一種以

上の錠剤化用として適切な賦形剤（充填剤），及び／又は最も好ましくは約１０～約９０重量％の薬学

的活性成分，Ｂ）全調合物重量の約１～約９５重量％，好ましくは約５～約５０重量％の結合剤，必

要に応じて，Ｃ）０～約１０重量％の崩壊剤，そして崩壊剤は上記Ａ）とＢ）の混合物造粒の前また

は後に加入することができる。」（段落【００１８】） 

・「本発明に依ってＡ），Ｂ）及び必要に応じてのＣ）の混合物で造粒する場合は必ず密閉系中で行い，

初期の水分の含量は，水分測定器（例えばＯｈａｕｓ，Ｊａｐａｎ）を用いて測定して約０．１～約

２０％，好ましくは約２～約１５％，最も好ましくは約４～約１０％である。さらに，造粒は薬学的

に許容される有機溶剤（例えばエタノール）を含有して行なうことができ，初期の溶剤含量は約０．

１～約２０％。好ましくは約０．１～約１０％で，最も好ましくは約０．５～約５％である。」（段落

【００１９】） 

・「組成分Ｂ）の結合剤は水溶性のポリピニルピロリドン（ＰＶＰ），ヒドロキシプロピルセルロース

（ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌｃｅｌｌｕｌｏｓｅ； ＨＰＣ），ヒドロキシプロピルメチルセルロー

ス（ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌ ｍｅｔｈｙｌｃｅｌｌｕｌｏｓｅ；ＨＰＭＣ），低置換度ヒドロキ
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シプロピルセルロース（ｌｏｗ－ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄ ｈｙｄｒｏｘｙｐｒｏｐｙｌｃｅｌｌｕ

ｌｏｓｅ，Ｌ－ＨＰ Ｃ ），カルボキシメチルセルロースナトリウム（ｓｏｄｉｕｍ ｃａｒｂｏｘ

ｙｍｅｔｈｙｌｃｅｌｌｕｌｏｓｅ），メチルセルロース（ｍｅｔｈｙｌ ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ），エ

チルセルロース（ｅｔｈｙｌ ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ），砂糖（ｓｕｇａｒ）及びその他，またはそれら

の組合せから選択でき，好ましくはポリビニルピロリドン及びヒドロキシプロピルセルロースである。

…」（段落【００２４】） 

・「本発明の好ましい具体例で使用される結合剤は水溶性のポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）で，これ

は一種の微細分散の粉末として，湿式造粒または直接錠剤化において，薬剤工業で錠剤の結合剤とし

て常用されている。…」（段落【００２６】） 

・「ＴＡＧ系で低水分または低溶剤含有量の下で造粒ができるのは，造粒が密閉系で行われるからであ

る。加熱工程で発生する蒸気（外加された溶液と粉末に含まれている湿気）が系統中から放出される

のを防ぎ，造粒液の使用率を最大限とすることができる。従って，造粒は最も少ない水分または溶剤

量の添加の下で完成できる。通常，加熱工程で希釈剤内部の水分を結合剤に移動させることができる。

ＴＡＧ系でさらに詳しく観察し，造粒容器上に分布された熱度が均一でない場合，粉末の加熱中に水

分が容器の内壁のより温度の低い区域で凝結する。結合剤，例えばＰＶＰは，通常吸湿性が高いので，

系統中に存在するいずれの水分，特に凝結状態の水分は，すべて結合剤に吸収され，結合剤に粘性が

生じる。従って，結合剤は造粒前に微細粉末の状態で希釈剤と活性成分中に均一に分散し，結合剤か

ら生じた粘性は近くの粒子を粘着させることになり，最終的に顆粒が密閉容器内で転動しながら形成

される。…」（段落【００２８】） 

・「本発明の熱粘着式造粒法は，従来の湿式造粒法と大きく異なる。即ち， 

１）熱粘着式造粒法には，只少量の水分を希釈剤と結合剤を含む混合物中に加える。従来の湿式造粒

法は結合剤を造粒液中に溶解させ，さらに希釈賦形剤を混合する。 

２）熱粘着式の造粒法は「乾」式の製造工程として定義できるもので，造粒の必須液体（水または有

機溶剤）は従来の湿式造粒にくらべると明らかに極端に少ない。 

３）乾燥工程を除き，湿式造粒は通常室温で操作され，それに対し，熱粘着式造粒法は加熱すること

に依って顆粒の形成を促すことが必要である。 

４）湿式造粒中の混合工程では常に羽根，アーム，プロペラ，チョッパーまたはその他の機械的攪拌

機能を有する器具を利用し（例えば，切断式造粒で使用されるプラネタリアミキサー，高速混合造粒

機），粉末と液体の混合物または塊を攪拌して達成させ，または粉末を熱気流中に懸濁しながら結合剤

の溶液（流動床造粒）をスプレーする。前者の顆粒はすべて湿潤結塊をふるいにかけて形成され，後

者は粒子に結合剤溶液を被覆して顆粒を形成する。熱粘着式造粒法は湿潤の粉末が容器中で加熱回転

しつつ，且つ結合剤補助の下で粉末を徐々に凝集させ顆粒を形成させる。 

５）湿式造粒法は造粒後に必ず乾燥及び研磨の工程を行い，所望の顆粒の大きさを形成させる。本発

明は混合物の水分含量は極く低いので，この工程を必要としない。 

６）従来の造粒方法は一般にはすべて開放系統中で行う，本発明の熱粘着式の造粒法は密閉系統中に

て行う。」（段落【００３０】）（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 
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【請求項１】Ａ）一種または一種以上の希釈賦形剤約５～約９９重量％及び／または薬学的活性成分

０～約９９重量％， 

Ｂ）結合剤約１～約９９重量％，及び 

必要に応じて， 

Ｃ）崩壊剤０～約１０重量％ 

の全部または一部を使用した混合物を含み， 

 初期水分を約０．１～２０％，及び／または薬学的に許容できる有機溶剤を約０．１～２０％含む

条件下において，約３０℃～約１３０℃の温度範囲まで加熱し，密閉系統中で転動回転，混合しつつ

顆粒を形成することを特徴とする直接錠剤化用調合物または補助剤を調合するための熱粘着式造粒方

法。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年10月 5日 ： 特許出願 

平成17年 2月21日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年 5月17日 ： 拒絶査定 

平成17年 8月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2005-15928号） 

平成19年12月10日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

「…引用発明の『粒状物の製造方法』は，加熱して粒状物を製造するものであるから，本願発明の『熱

粘着式造粒方法』に相当する」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

「熱粘着式」という言葉からは，「熱により」

「粘りつく」「方式」という程度の意味は理解す

ることができるものの，その具体的内容（例えば，

「熱」が加熱を意味するものであるか，「粘着」

が「熱」によって生じるものであるか等）につい

ては上記文言から直ちに明らかとなるものでは

ない。…本願発明の「熱粘着式造粒法」において，

「粘着」は加熱によって生じるのではなく，転動

容器の内壁の温度差によって水分が失熱するこ

とにより結果的に粘着が生じるのである。 

（ウ）このように，本願発明における「熱粘着式

造粒法」は発明の詳細な説明の記載から上記のと

おり理解されるのであり，従来の加熱造粒法とは

被告の主張 

本願発明に関して特許請求の範囲の記載には何

ら不明確な点はなく，発明の詳細な説明の記載を

参酌すべき特段の事情も存在しないから，審決が

本願発明の「熱粘着式造粒方法」は加熱して粒状

物を製造する方法であるとした点に誤りはない。

… 
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異なる新しい造粒方法である。… 

裁判所の判断 

ア 本願発明にいう「熱粘着式造粒方法」なる語は，造粒方法の一種を示すものとして一般的に知

られた用語ではない。また，本件補正後の請求項１（本願発明）は，…加熱については言及されてい

るものの，粘着の点については「熱粘着式造粒方法」という言葉の中にあらわれる以外には記載がな

い。 

そして，「熱粘着式造粒方法」なる語からは，「熱」及び「粘着」が造粒に関して何らかの関係を有

することは推測できるものの，それ以上の意味は不明である。 

イ そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌して検討すると，… 

本願明細書の発明の詳細な説明には，次の内容が記載されていることが認められる。 

すなわち，本願発明は，従来の湿式造粒法において大量の水又は有機溶剤の添加が必要とされ，そ

のために乾燥工程が必要となるなどの欠点があったのに対し，わずかな水分又は有機溶剤によって造

粒できるようにすることを目的としたものである。そして，諸材料の混合物中に含まれる初期水分又

は有機溶剤（エタノール等）の含有量を約０．１～２０％とし，密閉系で加熱して造粒を行うことに

より，加熱工程で希釈剤等から発生する蒸気が，外部に放出されることなく容器の内壁のより温度が

低い区域で凝結し，吸湿性が高いポリビニルピロリドン（ＰＶＰ）などの結合剤に吸収されて，結合

剤に粘性を生じ，周囲の粒子を粘着させることにより造粒が行われる。このような造粒方法は，従来

の湿式造粒法とは異なる新しい造粒方法として開発されたものであり，「熱粘着式造粒方法」（Ｔｈｅ

ｒｍａｌ ａｄｈｅｓｉｏｎ ｇｒａｎｕｌａｔｉｏｎ）と命名された。 

エ そうすると，本願発明にいう「熱粘着式造粒方法」とは，希釈賦形剤・薬学的活性成分・結合

剤等の混合物を加熱することにより発生する蒸気が密閉系統中で凝結することを利用して，凝結した

水分により結合剤に粘性を生じさせ，周囲の粒子を粘着させるという造粒方法をいうものと理解され

る。 

なお被告は，本願発明に関して特許請求の範囲の記載に何ら不明確な点はなく，発明の詳細な説明

の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから，審決が本願発明の「熱粘着式造粒方法」は加熱し

て粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはないと主張する。しかし，特段の事情が存在しない

限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは，あくまでも特許出願に係る発明の要

旨の認定との関係においてであって，上記のように特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈す

るに当たっては，特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参酌すべき

ことは当然であるから，被告の上記主張は採用することができない。 
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(51)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「結合型コンピュータ」（査定不服審判） 

知財高判平成24年4月26日（平成23年（行ケ）第10336号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-286469号（特開2002-99350号公報） 

分類 G06F 3/00 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

「本願発明は，多数のコンピュータをクラス

タ接続して集合型超コンピュータを構成する

に当たり，コードにより各コンピュータ間を

接続するとコンピュータの集合体積が大きく

なること，膨大な量のコードを収納するスペ

ースが必要となること，各コンピュータの結

合作業が煩雑となることなどの問題があったことから，これらの問題を解決するべく，集合型コンピ

ュータを構成する各コンピュータの入出力インターフェース（１４）等のコンピュータ構成要素を多

面形状のケーシングに内蔵し，入出力インターフェース（１４）に結合されたコードレス型の信号伝

達素子をケーシングの各面に配設し，さらに，他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出し

を「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータ（１６）を通じて行うようにした

ものである。」（判決より抜粋、ただし斜体の数字は、追記したものである） 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【０００７】ケーシング４の各面に配置された前記信号伝達素子２２，２４は，多重スイッチルータ

１６を介して入出力インターフェース１８に接続している。前記多重スイッチルータ１６は，周波数

或はコード信号を弁別してデータの選択的取り込み，吐き出し及びバイパス処理を行うように構成さ

れている。・・・」（判決より抜粋） 

【図５】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/082250_hanrei.pdf
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「【００１４】コンピュータ２の六面体を，隣接するコンピュータ２と電磁結合させたとき，多重スイ

ッチルータ１６が，データの導通と遮断のいずれかを行う開閉ゲートとして作動し，周波数，時間，

符号を使ってデータ伝送経路の選択をおこなう。 

【００１５】図５において，ケーシング４の六面にそれぞれ配置された信号伝達素子２２，２４から

成る入出力ポートをＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆとすると，多重スイッチルータ１６の各ポートＡ，Ｂ，

Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆごとの周波数帯域を所要の値に設定することで，任意のポート例えばＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

を開き，任意のポート例えばＥ，Ｆを閉じることができる。閉じられたポートＥ，Ｆからは設定され

た周波数帯域に対応するデータの取り込み，吐き出しが阻止される。 

【００１６】また，多重スイッチルータ１６により，任意のポート間に側路即ちバイパスを形成する

ことができる。多重スイッチルータ１６に所要のバイパス設定制御信号が入力されると，例えばポー

トＡ，Ｆ間にバイパスが形成され，ポートＡに転送されたデータは，入出力インターフェース１４に

取り込まれることなく，バイパスを通じて，ポートＦに伝送される。このようにして，信号伝送経路

の選択を各コンピュータ２が自ら行うことができ，特別の信号伝送経路制御装置を用意する必要がな

い。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本願発明） 

【請求項１】同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型

コンピュータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリＩＣ及び入出力インターフ

ェースなどのコンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコー

ドレス型の入出力用信号伝達素子を配設し，該各多面形状のケーシング毎に信号選択及びバイパス機

能を有する多重スイッチルータを内蔵し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号

伝達素子を該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けら

れた入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達

素子を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことがで

きるようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を前記多重スイッチ

ルータを介して該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子

による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択及びバイパス機能を有する前記

多重スイッチルータを通じて行うようにし，前記多重スイッチルータにより前記ケーシングの各面に

配設されたコードレス型の複数の入出力用信号伝達素子間にバイパスを形成できるようにしたことを

特徴とする結合型コンピュータ。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年4月12日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年7月2日 ： 拒絶査定 

平成22年9月29日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-21814号） 

平成23年9月16日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

審決が認定した引用発明の内容，同発明と本願発明との一致点…は以下のとおりである。 

(2) 一致点 

同じ構造のもの同士が複数隣接して結合し集合型コンピュータを構成するための結合型コンピュ

ータであり，多面形状の複数のケーシング毎に，ＣＰＵやメモリ及び入出力インターフェースなどの

コンピュータ構成要素を内蔵し，該各多面形状のケーシングの各面ごとにそれぞれコードレス型の入

出力用信号伝達素子を配設し，前記ケーシングの各面ごとに設けられた前記入出力用信号伝達素子を

該ケーシング内の前記入出力用インターフェースに接続し，前記ケーシングの各面に設けられた前記

入出力用信号伝達素子と，これに隣接する他のケーシングの各面に設けられた入出力用信号伝達素子

を通じて他のコンピュータの入出力用信号伝達素子との間で双方向のデータ伝送を行うことができ

るようにし，前記ケーシングの各面に設けられた複数の入出力用信号伝達素子を該ケーシング内の前

記入出力インターフェースに接続し，前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号

の取り込み，吐き出しを行うようにした結合型コンピュータ。 

エ 相違点４ 

入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しにつき，本願発明

は，「信号選択及びバイパス機能を有する前記多重スイッチルータを通じて」行うとの特定を有する

のに対し，引用発明は，そのような特定を有しない点。 

…引用例２記載の発明のルータ部が本願発明の多重スイッチルータに相当するとの認定… 

判決 

原告の主張 

…本願発明の多重スイッチルータにおける「多

重」とは，本願明細書の段落【００１５】によれ

ば，周波数，時間，符号を使って，データ伝送路

の選択を行う信号多重化機能のことをいう。本願

発明においては，多重スイッチルータにより入出

力ポート間に形成されるバイパスは必然的に双

方向にデータ伝送路が形成されることになるか

ら，片方向のみしかデータの伝送ができないもの

は，入出力ポート間にバイパスが形成されたとは

いえない。 

また，本願発明において，入出力用信号伝達素

子は，多面形状のケーシングの各面に配設され，

多重スイッチルータに接続しているから，多重ス

イッチルータは，少なくとも入出力ポート用に４

入力４出力（六面体では６入力６出力）の構成を

有しているのに対し，引用例２は，２入力２出力

あるいは３入力３出力にすぎない。 

被告の主張 

ア 本願発明の多重スイッチルータは，信号選

択…及びバイパス機能を有することが記載されて

いるにすぎず，周波数，時間，符号を使うことや

これに限定すべきことは，本願明細書に記載も示

唆もされていない。そうすると，本願発明の多重

スイッチルータにおける「多重」とは，ルータが

当然に有する，データ伝送路の選択を行うための

前提となる信号多重化機能のことを意味するにす

ぎず，引用例２記載のルータ部もこのような多重

スイッチルータであることに変わりはない。 

なお、本願発明の多重スイッチルータにおける

「多重」が，周波数，時間，符号を使ってデータ

伝送路の選択を行う信号多重化機能を意味すると

しても，片方向のバイパスでも，データを伝送す

る際に，周波数，時間，符号を使ってデータ伝送

路の選択を行うから，本願発明の多重スイッチル

ータの「多重」を根拠に「バイパス」が双方向に
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したがって，引用例２記載の発明のルータ部

は，本願発明の多重スイッチルータに相当すると

はいえない。 

データを伝送するものに限定されるとはいえな

い。 

裁判所の判断 

(1) 「多重スイッチルータ」に関する認定，判断の誤りについて 

ア まず，本願発明に係る「多重スイッチルータ」の意義について検討する。本願発明に係る特許

請求の範囲（請求項１）には，多重スイッチルータに関して，①「前記ケーシングの各面に設けられ

た複数の入出力用信号伝達素子を・・・該ケーシング内の前記入出力インターフェースに接続し，」，

②「前記入出力用信号伝達素子による他のコンピュータからの信号の取り込み，吐き出しを信号選択

及びバイパス機能を有する」，③「前記ケーシングの各面に配設されたコードレス型の複数の入出力

用信号伝達素子間にバイパスを形成できるように（する）」ことが記載されているが，多重スイッチ

ルータの意義は，必ずしも一義的に明確ではない部分がある。そこで，本願明細書の記載を併せて参

照することとする。 

本願明細書の…記載によれば，本願発明は…他のコンピュータからの信号の取り込み及び吐き出し

を「信号選択」及び「バイパス機能」を有する多重スイッチルータを通じて行うようにしたものであ

ることが認められる。 

そして，本願明細書の段落【０００７】，【００１４】，【００１５】，【００１６】によれば，①上記

「信号選択」機能とは，他のコンピュータからのデータのうち自コンピュータが取り込むべきデータ

を選択的に取り込むために信号を選択する機能と，形成されたバイパスを含む信号伝送経路を選択す

るために信号を選択する機能とを総称したものであり，②上記「バイパス機能」とは，入出力用端子

間に，入出力インターフェースに取り込まれることなくデータを伝送するためのバイパスを形成する

ものと認められる。さらに，本願明細書の段落【００１５】によれば，「周波数，時間，符号を使っ

てデータ伝送経路の選択を行う」ことの例示として，各ポートに設定された周波数帯域に応じて互い

に分離できるようにされた複数の信号が伝送される例…は，いずれも「多重スイッチルータ」が周波

数等を用いた弁別により互いに分離できる状態で複数の信号を伝送することを前提としたものと解

される。 

そうすると，本願発明における「多重スイッチルータ」は，①データの導通と遮断を行う開閉ゲー

トとして作動し，ポートごとの周波数帯域を所定の値に設定することによってポートを閉じてデータ

の取り込みや吐き出しを阻止し，②各コンピュータが周波数，時間，符号を使ってデータの伝送経路

を選択する際，特別の信号伝送経路制御装置を用意することなく，ポート間にバイパスを形成し，③

バイパスが形成された場合には，当該コンピュータの入出力インターフェースに取り込まずにポート

からポートへとデータを伝送する機能を有するものであること，また，「多重」とは，互いに分離で

きるように複数の信号を物理的に１つの伝送路により伝送することを意味するものといえる。 

以上によれば，本願発明に係る「多重スイッチルータ」とは，データの導通や遮断を行うスイッチ

として作動し，かつ，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されるルータを意味するものであっ

て，互いに分離できる状態で複数の信号が伝送されないルータはこれに含まれないものと解される。 
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(51)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」（査定不服審判） 

知財高判平成24年5月30日（平成23年（行ケ）第10221号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-348265号（特開2002-196252号公報） 

分類 G02B 21/06 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、走査型顕微鏡検査における照明用光源装置は、１つ

の波長の光線（１７）を発する電磁的エネルギー源（３）を有し、

電磁的エネルギー源（３）に、光線（１７）を空間的に分割して少

なくとも２つの分割光線（１９、２１）を形成する手段（５）が後

置され、少なくとも１つの分割光線（２１）に、波長を変化させる

ための中間素子（９）が配することで、安定的でかつ調節も容易で

あり、しかも低コストで高分解能を実現できる走査型顕微鏡検査に

おける照明用光源装置を提供できる。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「・段落【００２１】 

「図３に非走査型構成及び多光子励起の形態をとる本発明の走査型顕微鏡を示した。照明には，基本

的には，図１に示した光源装置１が用いられるが，合焦形態に影響を与える手段（これはλ／２プレ

ート６１として構成され，かつ分割光線５３の断面の中央部分のみのよって通過される）を更に含む。

λ／２プレート６１を通過した分割光線５３は，ミラー５５によって反射されダイクロイック光線結

合器３１へ向かい，そこで分割光線１９と結合し，光源装置１から射出する照明光線５１を形成する。

試料４１の照明は，図２の装置と同様にして行われる。試料４１の領域の励起は，照明光線５１の一

成分（これは分割光線１９の波長を有する）によって惹き起される。誘導放出（射）は，照明光線５

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/297/082297_hanrei.pdf
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１の別の成分（これは分割光線２３の波長を有する）によって惹き起される。λ／２プレート６１に

よって，照明光線５１の後者の成分は，内側が空（中空）の（中央に光の成分を持たない）合焦（形

態）を持ち，そのためその空間の全方向において（誘導）放射空間（ボリューム）が制限（ないし削

限）され，従って軸方向及び横方向の分解能は大きくなる。」 

・段落【００２３】 

「図４は，検査されるべき試料４１の内部又は表面における，

第一分割光線１９及び第二分割光線２３の空間配置を明確に示

している。第二分割光線２３の直径（又は太さ）は，第一分割

光線１９より大きく，そのため第一分割光線１９は，第二分割

光線２３によって合焦領域内において完全に取囲まれている。

第二分割光線２３は，内部が空の合焦形態を持つ。第一及び第二分割光線１９及び２３の重畳によっ

て，合焦領域において，三次元の重畳領域（図４ではハッチングが付された断面部分として描かれて

いる）６３が画成される。第一分割光線１９の合焦領域でかつ第二分割光線２３の中空部分内に在る

領域は，放射空間６５を画成する。」」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明） 

【請求項１】１つの波長の光線（１７）を発する１つの電磁的エネルギー源（３）を有すること， 該

電磁的エネルギー源（３）には，前記光線（１７）を空間的に分割して少なくとも２つの分割光線（１

９，２１）を形成する手段（５）が後置されていること，及び前記少なくとも２つの分割光線（１９，

２１）の少なくとも１つの分割光線には，波長を変化させるための中間素子（９，２５）が配されて

いること，前記中間素子（９，２５）は，前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の第１の分

割光線（１９）が，試料（４１）に直接投光され，そこで第一合焦領域（６２）を光学的に励起し，

前記少なくとも２つの分割光線（１９，２１）の第２の分割光線（２１）が，試料（４１）の第二合

焦領域に投光され，そこで重畳領域（６３）を形成し，該第１の分割光線（１９）のみによって照射

された試料領域のみが検出されるよう，該重畳領域（６３）において前記第１の分割光線（１９）の

光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように，当該中間素子（９，２５）

を通過する分割光線の波長を変化すること，及び前記第２の分割光線（２１）には，合焦形態変化手

段（６１）が配されていることを特徴とするＳＴＥＤ走査型顕微鏡検査における照明用光源装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年11月14日 ： 特許出願（優先権主張日：平成12年11月14日・ドイツ） 

平成21年3月13日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年4月22日 ： 上記手続補正の却下の決定、拒絶査定 

平成21年8月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-15839号） 

平成23年2月28日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

【引用文献１記載発明と補正発明の一致点】 

「電磁的エネルギー源を有すること， 

 少なくとも２つの光線の第１の光線が，試料に直接投光され，そこで第一合焦領域を光学的に励起

し，前記少なくとも２つの光線の第２の光線が，試料の第二合焦領域に投光され，そこで重畳領域を

形成し，該第１の光線のみによって照射された試料領域のみが検出されるよう，該重畳領域において

前記第１の光線の光によって励起された試料領域が誘導されて基底状態に戻されるように，第２の光

線の波長を設定すること，及び 

 前記第２の光線には，合焦形態変化手段が配されている 

 ＳＴＥＤ走査型顕微鏡検査における照明用光源装置」である点。 

判決 

原告の主張 

 …補正発明にいう「合焦形態」とは文字どおり

「焦点の形態」，とりわけ第２の分割光線の「焦

点の形態」を意味する（例えば，段落【００２１】

参照）。また，補正発明にいう「合焦形態変化手

段」も，この手段を通過する光線の焦点の形態を

変化させるものを意味する。 

 そうすると，引用文献１のスプリッター及びミ

ラーは補正発明にいう「合焦形態変化手段」に相

当するものではないし，引用文献１の第２の光線

には，補正発明にいう「合焦形態変化手段」が配

されているとはいえないから，これに反する審決

の一致点及び相違点の認定は誤りである。 

被告の主張 

 (1) 本願明細書の段落【００２１】，【００２３】

によれば，補正発明の「合焦形態」とは，光線が

最も絞り込まれた位置ないし回折限界によりビー

ムウエストを形成している位置である合焦位置に

おける光線の配置を意味し，「合焦形態変化手段」

も，合焦位置における第２の分割光線の配置を内

側が空の形態に変化させる手段を意味する。 

 他方，引用文献１記載発明においても，誘導光

がスプリッター及びミラーによって２つに分割さ

れ，中心軸から互いに反対方向に同じ距離だけず

れるように対称に，すなわち内側が空の形態にな

るように，合焦位置における光線の配置を変化さ

せているから，スプリッター及びミラーは「合焦

形態変化手段」に相当する。 

裁判所の判断 

 …補正発明の特許請求の範囲では，「合焦領域」及び「合焦形態変化手段」に関し，「前記少なくと

も２つの分割光線（１９，２１）の第１の分割光線（１９）が，試料（４１）に直接投光され，そこ

で第一合焦領域（６２）を光学的に励起し，・・・第２の分割光線（２１）が，試料（４１）の第二

合焦領域に投光され，そこで重畳領域（６３）を形成し，」，「前記第２の分割光線（２１）には，合

焦形態変化手段（６１）が配されている」と記載されているのみであるから，上記「合焦形態変化手

段」は，「第２の分割光線（２１）」の光路の途中に設けられ，分割光線の焦点が合う形態を変化させ

るための手段程度の意味合いであることは理解できるものの，特許請求の範囲の記載のみからは，そ

の具体的な構成も，補正発明の作用効果に対して果たす機能も，当業者において理解することができ

ない。そこで，本願明細書…の発明の詳細な説明の記載をみるに，上記「合焦形態変化手段」に関し，

…記載がある。 
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 そうすると，補正発明にいう「合焦形態変化手段」は，分割光線を形成する手段（５）によって分

割された分割光線のうち第２分割光線（２１）が試料表面上又は試料内部で成す焦点の形態を変化さ

せる手段，例えば，前記図４のように，外側を環状の第２分割光線（２１，誘導光）の焦点（照射部

分）が取り囲み，内側が空になるように，第２分割光線（２１）の焦点の形態を変化させる手段を意

味するものというべきである。 

 …前記のとおり，補正発明においては，「合焦形態変化手段」が，第２分割光線（２１）が試料表

面上又は試料内部で成す焦点の形態を，例えば，外側を環状の第２分割光線（２１，誘導光）の焦点

（照射部分）が取り囲み，内側が空になるように変化させるから，補正発明では第２分割光線（２１），

引用文献１記載発明では誘導光の各光路上に設けられた機器が，焦点の形態を変化させるか否かにお

いて互いに異なるというべきである。 

 したがって，…審決がした…一致点の認定のうち，「前記第２の光線には，合焦形態変化手段が配

されている」との部分は誤りである。 
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(51)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「レーザ加工装置」（無効審判） 

知財高判平成24年12月25日（平成24年（行ケ）第10082号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-12513号（特開平8-318383号公報） 

分類 C07C 233/20 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、高速度にてレーザビーム反射部材の曲率

を変化させることができるとともに、曲率を必要に応じ

て自由に制御できるレーザ加工装置を得ることを解決課

題とするものであって、レーザビーム反射部材の反射面

の反対側（裏面側）に空間を設け、その空間に流体供給

経路から気体を供給する一方で当該空間から流体排出経

路を介して気体を排出する構成において、空間への気体

の供給圧力を増減してレーザビーム反射部材の曲率を変

化させるものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（実施例） 

 「【００３１】 

 さて，上記エアー入口１４より供給されたエアー１５

は，上記円形保持板１１に複数個等間隔に設けられてい

るエアー通路１６を通り，円形保持板１１の周囲部に形

成されたエアー通路１７へと出た後，上記エアジャケッ

ト１３の１箇所に設けられたエアー出口１８より排出されるという流体動作回路が構成され，この流

体圧力により，曲率可変反射鏡１０は球面化するため，球面鏡（この場合は凸面鏡）として使用する

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/859/082859_hanrei.pdf


附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 354 - 

ことができる。…また，流体圧力が変化すればその曲率可変反射鏡１０の曲率も変化するため，…曲

率を３段階切り替えることが可能となる。また，上記流体動作回路に供給される流体の供給量に連動

する流体圧力により上記制御装置３４の指令とほぼ同時に曲率可変反射鏡１０の曲率を変えることが

できる。」…。」（判決より抜粋） 

 なお、当該実施例に関して、エアー出口１８は大気に開放され、エアー出口１８からエアー入口１

４へと気体を戻す循環経路は設けられていない。 

 

（３）考慮された技術常識等 

 審決にて引用された甲1（ドイツ実用新案第9407288号明細書）には、レーザ光線を反射する金属円

板の裏面側に空間を形成し、その空間に流水管を介して圧力水を供給する一方で当該空間から別の流

水管を介して圧力水を排出し、圧力水の供給圧力を磁気弁にて変化させることにより金属円板の曲率

を増減させるレーザ切断機の発明が記載されていた。甲1発明では、排出側の流水管から供給側の流水

管へと水を循環させている。 

 

（４）特許請求の範囲（訂正後）（本件発明） 

 【請求項１】レーザ発振器から出力されるレーザビームを集光光学部材を用いて集光させ、切断・

溶接等の加工を行うレーザ加工装置において、前記レーザビームの伝送路に設けられ気体圧力により

弾性変形するレーザビーム反射部材と、このレーザビーム反射部材の周囲部を支持し前記レーザビー

ム反射部材とともにレーザビーム反射面の反対側に空間を形成する反射部材支持部と、前記反射部材

支持部に設けられ、この反射部材支持部の空間に気体を供給する流体供給手段と、気体供給圧力を連

続的に切り換える電空弁と、前記反射部材支持部に設けられ、前記反射部材支持部の空間から気体を

排出する流体排出手段とを備え、前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経

路を除き密閉構造とし、前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され、

前記レーザビーム反射面の反対側に前記レーザビーム反射部材が弾性変形するに要する気体圧力を前

記流体供給手段と前記流体排出手段との間でかけるように構成したことを特徴とするレーザ加工装置。 

 

（５）手続の経緯 

平成22年9月14日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800162号） 

平成22年12月7日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求 

平成23年4月14日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との第1次審決 

平成23年5月19日 ： 被告による審決取消訴訟の提起（平成23年（行ケ）第10168号） 

平成23年8月10日 ： 被告による訂正審判の請求（訂正2011-390096号）（本件訂正） 

（上記「特許請求の範囲」を参照） 

（後に、訂正の請求がされたものとみなされた） 

平成23年10月7日 ： 第1次審決を取り消す旨の決定、無効2010-800162号の審理を再開 

平成24年1月24日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 355 - 

審決（判決より抜粋） 

 …本件発明と甲１発明との…相違点は次のとおりである。 

 (5) 相違点３ 

 本件発明は，「流体排出経路を通過した気体は流体排出手段より外部に排出され」るのに対して，

甲１発明は，流体排出経路を通過した流体は流体管１４とは別体の流体管より外部に排出されていな

い点。 

 審決の理由は，別紙審決書写に記載のとおりである。要するに，…相違点３については，甲１発明

及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に想到することができたものとはいえないとして，本

件発明に係る特許を無効とすることはできないとしたものである。 

判決 

原告の主張 

 本件特許の「外部に排出」とは，気体が流体排

出手段から反射部材支持部の空間の外部に出る

ことを意味するもので，審決の認定する相違点３

は存在しないから，審決の認定は誤りである。 

 「外部」というのは技術用語ではなく，「内部」

に対応する記載にすぎないから，発明の詳細な説

明において特に異なる定義が記載されていない

限り，「外部に排出」とは気体が流体排出手段か

ら反射部材支持部の空間の外部に出ることを意

味すると解釈するのが相当である。本件特許に係

る明細書…の【０００３】は，図８に示される従

来技術を説明したものであるが，「容器１の内部

の圧力が外部の圧力よりも低下する」という記載

や，「上記容器１内の圧力を外部よりも高くする

ことができる」との記載における「外部」とは，

容器１の内部でない部分を示す語として用られ

たにすぎない。 

 本件発明の，「気体は前記流体排出手段より外

部に排出され」とは，気体が流体排出手段から反

射部材支持部の空間の外部に出ることを意味す

ると解するのが相当である。甲１発明でも，鏡面

１２を有する金属円板と鏡ケース１３とにより

形成された密閉空間内から，当該空間内に接続さ

れた流体管１４とは別体の流体管により圧力水

が排出されるから，相違点３は存在しない。 

被告の主張 

 甲１発明では圧力水が循環するのに対して，本

件発明では気体が循環することなく排出される点

において相違する。したがって，…密閉空間に属

するか否かにおける相違点があることを前提とす

ることなく，単に，「反射部材支持部の空間外」は

全て「外部」であるという解釈をとる余地はない。 

 甲１は冷却媒体である圧力水を循環させること

を開示している。そして，循環させる必要から，

…反射部材支持部における圧力水の供給経路も排

出経路も一つの密閉構造に含まれている。これに

対して，本件発明では，…気体は「外部に排出さ

れ」る。このことを明確にするための訂正が本件

訂正に係る「外部に排出され」との語であり，…

反射部材支持部と連通している密閉構造の外に出

るという意味である。 

 …「外部」を「反射部材支持部の空間外」と解

釈した場合，…本件訂正により追加された「外部

に排出され」との文言には何らの意味もないこと

になる。しかし，本件訂正の経緯，本件訂正前の

明細書の記載，特に，本件明細書の図２及び図３

における「エアー出口１８」に付された矢印の違

いを見れば，「外部に排出され」との文言が図２に

対応するものであることは明らかであり，この文

言を追加する訂正が無意味であると解釈する理由

はない。 
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裁判所の判断 

 本件発明に係る特許請求の範囲には，「前記反射部材支持部の空間から気体を排出する流体排出手

段とを備え，前記空間は流体供給経路及びこの流体供給経路と別体の流体排出経路を除き密閉構造と

し，前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排出され，」と記載されている。

同構成中の「流体排出手段」とは，気体を「反射部材支持部の空間」の外部へ排出するための手段を

指す。そうすると，本件発明の「前記流体排出経路を通過した気体は前記流体排出手段より外部に排

出され」とは，「流体排出経路を通過した気体が，反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」

を意味し，「外部に排出」とは，「反射部材支持部の空間の外部へ排出されること」を意味することは，

特許請求の範囲の文言上明らかであって，それ以外の格別の限定はない。本件明細書の記載にも，同

様に，「外部に排出」とは，反射部材支持部の空間の外部へ排出されることが示されている。 

 他方，甲１発明においても，鏡面１２を有する金属円板と鏡ケース１３とにより形成された密閉空

間内から，当該空間内に接続された流体管１４とは別体の流体管により圧力水が排出されている。 

 本件発明と甲１発明とは，いずれも「外部に排出」されており，相違点３に係る相違はない。した

がって，…審決の認定は，誤りがある。 

 この点，被告は，…「外部に排出」の意義について，…単に，「反射部材支持部の空間外」を全て

「外部」であると解釈することは誤りであると主張する。しかし，被告の主張は，特許請求の範囲の

記載に基づかない主張であり，採用の限りでない。 

 以上のとおりであり，本件発明の「『外部に排出』という記載が特定する技術的事項は，密閉構造

とされた空間を取り巻く周囲の空間に排出されることであるといえる」との解釈を前提として，この

点を甲１発明との相違点３とした審決の認定は誤りである。 
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(51)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51:本願発明の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「配線構造」（査定不服審判） 

知財高判平成25年5月23日（平成24年（行ケ）第10243号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-157253号（特開2006-344965号公報） 

分類 H01L 21/768 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、大鷹一郎裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明（請求項6に係る発明）は、導電部材１０２を有する

基板１００と、基板上に存在し、少なくとも１つの応力調整層

が内部に介在される複合低ｋ誘電体層１１０と、複合低ｋ誘電

体層１１０に形成され、少なくとも１つの応力調整層１０６を

貫通して、導電部材１０２を電気的に接続する導電機構とから

構成される配線構造において、複合低ｋ誘電体層内の応力を調整する応力調整層１０６は、酸素を含

有する炭化シリコン（ＳｉａＣｂＯｃ）により構成され、前記ａは０．８～１．２であり、前記ｂは０．

８～１．２であり、前記ｃは０を含まない０～０．８であるとの構成とすることにより、配線構造を

構成する低ｋ誘電層１１０により生じる引張り応力が調整され、配線構造の信頼性を向上しつつ、ダ

マシン構造に発生するような問題を防止することができる。 

 

（２）特許請求の範囲（補正後）（請求項6のみ記載）（本願発明） 

【請求項６】導電部材を有する基板と，前記基板上に存在し，少なくとも１つの応力調整層が内部に

介在される複合低ｋ誘電体層と，前記複合低ｋ誘電体層に形成され，前記少なくとも１つの応力調整

層を貫通して，前記導電部材を電気的に接続する導電機構と，から構成され，前記複合低ｋ誘電体層

内の応力を調整する前記応力調整層は，酸素を含有する炭化シリコン（ＳｉａＣｂＯｃ）で構成され，

前記ａは０．８～１．２であり，前記ｂは０．８～１．２であり，前記ｃは０を含まない０～０．８

であることを特徴とする配線構造。 

【図４】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/278/083278_hanrei.pdf
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（３）手続の経緯 

平成18年6月6日 ： 特許出願（優先権主張日：平成17年6月6日・米国） 

平成22年8月6日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）及び意見書の提出 

平成22年10月28日 ： 拒絶査定 

平成23年2月23日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-4045号） 

平成24年2月21日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件審決は，周知例に記載されたＢｌｏｋが有機ケイ素ガスを用いてＰＥＣＶＤ法により形成さ

れたＳｉＣ膜であり，不可避の微量の酸素を含んでいることは周知であるなどとした上で，引用発

明において，応力調整層の材料を，上記周知技術を勘案し，本願発明のように，酸素を含有する炭

化シリコン（ＳｉａＣｂＯｃ）で構成し，ａは０．８～１．２であり，ｂは０．８～１．２であり，

ｃは０を含まない０～０．８とすることは，当業者が容易に想到し得たものであると判断した。 

判決 

原告の主張 

 本願明細書（【００１２】）には「応力調整層は，

酸素を含有する炭化シリコン（ＳｉａＣｂＯｃ）…

で構成される。」との記載があるから，当業者で

あれば，特許請求の範囲に記載された「ｃは０を

含まない０～０．８である」との文言についても，

酸素をその効果が発揮できる程度に意図的に含

有させたものを示すものと容易に想像すること

ができる…。 

被告の主張 

 本願発明の特許請求の範囲にある「ｃは０を

含まない０～０．８である」との記載は，その

文言どおり，ｃが限りなく０に近い小さな値か

ら０．８の範囲である（すなわち，ＳｉａＣｂＯｃ

における酸素の比率が，限りなく０に近い小さ

な値から０．８の範囲である）と解釈するほか

ない。 

裁判所の判断 

 本願発明に係る特許請求の範囲に記載された「ｃは０を含まない０～０．８である」との文言に

ついて，その技術的意義が一義的に明確に理解することができないものということはできないし，

原告が挙げる本願明細書の記載（【００１２】）に照らしても，一見して特許請求の範囲の上記文言

が誤記であるということもできないから，本願発明の認定は，特許請求の範囲の記載に基づいてな

されるべきである。 

 

  



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 359 - 

(51-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51-1:請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クロ

ーズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ポリアミド－ポリアリ－レンスルフィドのブレンド」（異議申立） 

東京高判平成15年7月7日（平成14年（行ケ）第232号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平1-97256号（特開平2-123159号公報） 

分類 C08L 77/06 

結論 一部認容、一部棄却 

関連条文 第29条第1項第3号、第29条第2項 

裁判体 東京高裁第13民事部 篠原勝美裁判長、岡本岳裁判官、早田尚貴裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本発明は、テレフタルアミド単位、インフタルアミド単位およびアジパミド単位からなる群から選

ばれる少なくとも２種類の反復単位からなるポリフタルアミド成分であって、３３重量％のガラス繊

維を充填するとＡＳＴＭ  Ｄ－６４８により測定して２６４ｐｓｉで２４０℃以上の熱撓み温度を

有するポリフタルアミド成分と、ポリアリーレンスルフィド成分とのブレンド、並びに成形等の用途

を有するこのブレンドからの充填組成物を提供するものである。 

 

（２）特許請求の範囲（本件発明１） 

「【請求項１】ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物であって，

ポリアミド成分はテレフタルアミド単位，イソフタルアミド単位およびアジパミド単位からなる群か

ら選ばれる少なくとも２種類の反復単位から構成されるポリフタルアミドであり，そしてこのポリフ

タルアミドは，ポリフタルアミドとガラス繊維との合計重量を基準として３３重量パーセントのガラ

ス繊維を充填すると，ＡＳＴＭ Ｄ－６４８により測定して１８２０ｋＰａ（２６４ｐｓｉ）で少な

くとも２４０℃の熱撓み温度を有することを特徴とする組成物。」 

 

（３）手続の経緯 

平成10年 5月15日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成11年 2月 3日 ： 特許異議の申立て（異議11-70326号） 

平成13年 3月15日 ： 「…特許を取り消す。」との決定 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/010989_hanrei.pdf
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３．判決の抜粋 

判決 

原告の主張 

本件発明１～１３は，すべてガラス繊維が充填

されたものであると認定しているが，上記各発明

はガラス繊維が充填されたものではなく，本件決

定は，この点において誤っている。  

被告の主張 

本件明細書（甲１）の特許請求の範囲の請求項

１には，「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフ

ィド成分とのブレンドからなる組成物であっ

て・・・ことを特徴とする組成物」と記載されて

おり，「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィ

ド成分だけを含むブレンドからなる組成物」と記

載されているわけではない。 

裁判所の判断 

被告は，本件明細書（甲１）における請求項自体の記載からも，発明の詳細な説明の記載からも，

請求項１～９には，ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分のみのブレンドから成る組成物

の発明も当然含まれ…本件発明１～１３の認定に誤りはないと主張する。 

（３）そこで，本件発明１の特許請求の範囲の請求項１が規定する「ポリアミド成分とポリアリー

レンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物」にガラス繊維が充填されたものが含まれるか否か

について検討する。…本件明細書（甲１）の第１３表（２４頁）及び第１４表（２５頁）によれば，

ガラス繊維をポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分との組成物に追加した場合，曲げ強度

等の物理的性質が変化することが明らかである。…その曲げ強度等の物理的性質は成形等の用途を有

する本件発明１の組成物にとって重要な性質であるところ，その特許請求の範囲には，上記のとおり，

組成物の成分としてガラス繊維を含むことについての記載はなく，かえって「ポリアミド成分とポリ

アリーレンスルフィド成分とのブレンドからなる組成物であって・・・このポリフタルアミドは，ポ

リフタルアミドとガラス繊維との合計重量を基準として３３重量パーセントのガラス繊維を充填す

ると，ＡＳＴＭ Ｄ－６４８により測定して１８２０ｋＰａ（２６４ｐｓｉ）で少なくとも２４０℃

の熱撓み温度を有する」と記載されているのである。そうすると，ガラス繊維はブレンドの組成物の

成分ではなく，本件発明１の「ポリアミド成分とポリアリーレンスルフィド成分とのブレンドからな

る組成物」にはガラス繊維は含まれないものと解するのが相当である。 
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(51-1)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節2. 

裁判例 

分類 

51-1:請求項がオープンクレーム（請求項の構成以外の構成を含み得る発明）か、クロ

ーズドクレーム（請求項の構成のみに限定される発明）かの解釈について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「過電圧保護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路」（査定不服審判） 

知財高判平成24年8月8日（平成23年（行ケ）第10358号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2172号97頁 

出願番号 特願2000-564288号（特表2002-523008号公報） 

分類 H02P 9/10 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 髙部眞規子裁判長、井上泰人裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低減される、過電圧保

護回路を備えた制御形の整流器ブリッジ回路を提供することを目的とし、複数の位相巻線および１つ

の励磁巻線を有する発電機に対する制御形の整流器ブリッジ回路をＭＯＳ電界効果トランジスタを備

えた自己制御形の整流器ブリッジ回路として構成し、迅速に負荷が低減してロードダンプ電圧が発生

する場合、この種の整流器ブリッジ回路を使用するために電圧保護回路が挿入され、この電圧保護回

路は迅速な遮断の際に励磁巻線に蓄積されたエネルギをバッテリへフィードバックすることにより励

磁巻線が遮断され、迅速に負荷が低減される場合には発電機巻線はローサイドトランジスタまたはハ

イサイドトランジスタを相応に駆動することにより短絡される。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（判決の認定） 

「…本願発明は，車両内で使用される三相発電機に対する過電圧保護回路を備えた制御形の整流器

ブリッジ回路に関するものであり，従来の技術に比べて負荷の開放の際に発生する電圧のピークが低

減される利点を有する。 

 発電機の出力電圧の低減は励磁電流の遮断により達成されるが，励磁電流の遮断時には励磁巻線に

逆電圧が誘導されるので，２つのダイオードが設けられている。励磁電流の遮断時，すなわちトラン

ジスタＶ１１，Ｖ２１が阻止される際に励磁巻線に蓄積された磁気エネルギをバッテリにフィードバ

ックする。 

 特にロード‐ダンプの場合，すなわち発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態においては，

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/082499_hanrei.pdf
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発生するロード‐ダンプ電圧を迅速に低下させる必要があるが，この低下は半導体弁Ｖ３１，Ｖ４１

により特に迅速に達成される。 

 したがって，本願発明は，励磁電流の遮断によって生じる励磁巻線に誘導される逆電圧を「過電圧」

として保護しようとするものではなく，発電機の負荷が極めて迅速に低減される動作状態において，

発電機の出力電圧に発生するロード‐ダンプ電圧を「過電圧」として迅速に低下（保護）させるもの

である。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】ＭＯＳ電界効果トランジスタとして構成された整流器素子を有しており，該整流器素子

は発電機の相巻線に接続されており，該整流器素子により前記発電機から送出された電圧がバッテリ

（Ｂ）および電気的負荷へ供給される前に整流され，前記発電機の電圧のレベルが電圧制御回路を介

して励磁巻線を通って流れる励磁電流に影響することにより制御され，前記励磁巻線に保護回路が配

属されており，該保護回路により前記電気的負荷が迅速に低減する際に前記励磁巻線に蓄積された磁

気エネルギが電気エネルギに変換されて前記バッテリ（Ｂ）へフィードバックされ，前記励磁巻線が

遮断される，複数の相巻線と１つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路

において，前記保護回路が２つの半導体スイッチ（Ｖ１１，Ｖ２１）を有しており，該２つの半導体

スイッチは前記励磁巻線に直列に接続されかつ前記バッテリ（Ｂ）に対して並列に接続されており，

第１の半導体スイッチ（Ｖ１１）および前記励磁巻線（Ｅ）の直列回路に対して並列に第１のダイオ

ード（Ｖ３１）が配置されており，さらに第２の半導体スイッチ（Ｖ２１）および前記励磁巻線（Ｅ）

の直列回路に対して並列に第２のダイオード（Ｖ４１）が配置されていることを特徴とする複数の相

巻線と１つの励磁巻線とを有する発電機のための制御形の整流器ブリッジ回路。 

 

（４）手続の経緯 

平成11年7月27日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成10年8月5日・ドイツ） 

平成21年4月1日 ： 拒絶査定 

平成21年8月5日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-13910号） 

平成23年4月19日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照）（本件補正） 

平成23年6月21日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…本願発明は，下記アの引用例に記載された発明並びに下記イ，ウの周知例１及び２に記載された

事項に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである… 

なお，本件審決は，その判断の前提として，…本願発明の「保護回路が２つの半導体スイッチ（Ｖ

１１，Ｖ２１）を有しており」という構成は，①「保護回路が半導体スイッチを２つ以上有しており」

（解釈１）という構成と，②「保護回路が半導体スイッチを２つのみ有しており」（解釈２）という

構成の２通りに解釈することができるとして，それぞれの解釈をした場合の本願発明と引用発明との
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一致点及び相違点を…認定した。 

判決 

原告の主張 

 (1)…解釈１…について 

…本件審決は，本願発明の保護回路が，半導体ス

イッチを２つ以上有している場合（解釈１）と，

２つのみ有している場合（解釈２）とに場合分け

して判断している。 

しかし，請求項１には「前記保護回路が２つの

半導体スイッチを有しており，該２つの半導体ス

イッチは前記励磁巻線に直列に接続され」と記載

され，詳細な説明においても半導体スイッチが２

つだけの場合の実施例を説明している。したがっ

て，本願発明が，半導体スイッチが２つだけの場

合を想定しているのは，請求項及び本件細書の記

載から明らかである。… 

また，保護思想及び作用の観点からも，半導体

スイッチの数は２つ以外に考えられない。本願発

明のように，残留した励磁エネルギを回路現象に

より消滅させる場合には増磁機能のみで足り，半

導体スイッチは２つになるからである。… 

被告の主張 

 (1)…解釈１…について 

請求項１には，「２つのみ」と記載されているわ

けではないから，保護回路内に半導体スイッチが

２つ以上あればよく，したがって，半導体スイッ

チが４つのものも含まれる。… 

 

裁判所の判断 

(1) 解釈１に基づく判断について 

…特許請求の範囲には，「２つの半導体スイッチ」と記載され，本願明細書の発明の詳細な説明に

も，２つの半導体スイッチ（トランジスタ）がある場合の実施例が記載されており，それを超える数

の半導体スイッチがある場合についての記載はない。 

したがって，本願発明は，保護回路が２つの半導体スイッチを有しているのであって，保護回路が

２つ以上の半導体スイッチを有していることを前提とする解釈１は，保護回路が２つのみの半導体ス

イッチを有していることを前提とする解釈２と別個に判断する必要がなく，あえて解釈１に基づく判

断をした本件審決の認定判断は，その点において，誤りである。 

…仮に，本願発明について，保護回路が半導体スイッチを２つ以上有していると解釈したとしても，

その場合の相違点…の判断については，…誤りがある。 
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(52)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード 後知恵 

 

１．書誌的事項 

事件 「成形可能な反射多層物体」（査定不服審判） 

知財高判平成19年3月28日（平成18年（行ケ）第10211号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平6-511080号（特表平8-503312号公報） 

分類 G02B 5/08 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的

に均一な幅広いバンド幅の反射率を有して、実質的に均一な反射

外観を呈する成形可能な多層反射高分子物体が提供するものであ

り、第１および第２の異種高分子物質を含有し、物体に入射する

可視光の少なくとも４０パーセントを反射させるように、第１お

よび第２高分子物質の十分な数の交互層を含んでおり、高分子物

質の繰返し単位の光学的厚さの合計が約１９０ｎｍを上回る範囲

内の光学的厚さを有し、第１および第２高分子物質は屈折率が互

いに少なくとも０．０３異なり、さらに層が、前記光学的層のも

っとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一

次反射の波長が少なくとも２倍異なるように、光学的層の繰返

し単位の厚さの勾配を有する。 

 

（２）刊行物２発明の概要 

「…可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低屈折率誘電体と

を基板上に交互に多層に積層した半透鏡において，可視域全域

においてほぼフラットな分光特性を得ることができるものの，

その反射率は約５０％であって，一眼レフレックスカメラの主

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/034436_hanrei.pdf
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ミラーに用いるには適さないという課題を解決するために，可視波長域で透明な高屈折率誘電体と低

屈折率誘電体とを基板上に交互に積層してなる半透鏡において，全層数Ｌが７～１０層からなるとと

もに，空気側から基板側へ順に第１層，第２層，…としたときに，全層数Ｌが偶数の場合は空気側か

ら第Ｌ／２層までをＡ群，それより基板側の層をＢ群と分け，全層数Ｌが奇数の場合は空気側から第

（Ｌ＋１）／２層までをＡ群，それより基板側の層をＢ群と分け，Ａ群のうちで光学的膜厚が最大の

層の光学的膜厚が，Ｂ群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よりも小さくする構成を用いる

ことにより，約５５％～８０％程度の反射率を有し，分光特性もフラットなものを得ることができた，

とするものである。」（判決より抜粋） 

       （実施例１）                （実施例３） 

 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項2のみ記載）（本願発明） 

【請求項２】可視スペクトルの実質的な全範囲にわたり実質的に均一な反射外観を呈し，少なくとも

第１および第２の異種高分子物質を含み，物体に入射する可視光の少なくとも４０パーセントを反射

させるように前記第１高分子物質および第２高分子物質の十分な数の交互層を含む成形可能な高分子

多層反射物体で，該物体の個々の層の実質的大部分は，前記高分子物質の繰返し単位の光学的厚さの

合計が約１９０ｎｍを越える範囲内の光学的厚さを有する物体において，該第１高分子物質および第

２高分子物質は屈折率が互いに少なくとも約０．０３異なり，さらに層が，前記光学的層のもっとも

薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも２倍異なるように，

光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有することを特徴とする成形可能な高分子多層反射物体。 

 

（４）手続の経緯 

平成5年10月5日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成4年10月29日） 

平成15年2月20日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年4月8日 ： 拒絶査定 

平成15年7月14日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-13402号） 

平成17年12月14日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明は，…刊行物１発明…及び…刊行物２発明…に基づいて当業者が容易に発明をすること

ができたものであり，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…。 

 審決が，…認定した…本願発明と刊行物１発明との…相違点は…次のとおりである。 

（相違点３） 

 本願発明では，…層が，光学的層のもっとも薄い繰返し単位およびもっとも厚い繰返し単位からの

一次反射の波長が少なくとも２倍異なるように，光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有するのに対

し，刊行物１発明ではその旨の記載がない点。 

 …刊行物２に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために，高屈折率誘電体と低屈折率

誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜が開示されている」（審

決書５頁２１行～２３行）とした審決の認定，及び，刊行物２により，「可視光全体にわたる反射特

性を持たせるために，屈折率の異なる２層を積層するとともに，光学的層に厚さ勾配をもたせること」

（審決書５頁末行～６頁１行）が公知であるとした審決の認定… 

判決 

原告の主張 

 刊行物２…には，層を横切って光学的膜厚につ

いて勾配を設けるという構成は示されていない

から，…審決の認定は，いずれも誤りである。 

 ア 刊行物２には，それぞれの層が一定の割合

で徐々に光学的膜厚が厚くなるようにする構成

は，何ら示されていない。 

 刊行物２…の実施例を見ても，空気側から基板

側に順に第１層，第２層，……第ｎ層とするとき，

いずれかの層と層の間で光学的層厚が逆転し，層

がより基板に近くなっているにもかかわらず光

学的厚さが薄くなっている箇所がある。 

 このように，刊行物２には，全層につき横断的

に…，光学的膜厚について勾配を設ける（すなわ

ち，徐々に一貫して光学的厚さが厚くなる）とい

う構成は示されていない。 

 イ(ア) 被告は，乙１…，乙２…，乙３…を挙

げ，ある波長の光を反射させたい場合に，繰返し

単位の光学的厚さをもとに設計しなければなら

ないことは，当業者にとって自明である旨主張す

るが，乙１ないし３に記載の光反射性多層フィル

被告の主張 

 ア 「繰返し単位」の「繰返し」とは，「同じこ

と（もの）を何回もする。反復する。」（広辞苑第

五版）という意味であり，「繰返し単位」とは，同

じことを反復する単位を意味するものである。 

 また，…刊行物１及び乙１～３には，本願発明

における２種類の屈折率の異なるポリマーからな

る１組を単位として構成した「繰返し単位」と符

合する記載があり，「繰返し単位の光学的厚さ」か

ら反射される波長を求める下記計算式を用いて，

反射させたい波長を繰返し単位の光学的厚さをも

とに設計することも記載されている。 

 したがって，「繰返し単位」の概念，及び「繰返

し単位」をもとにした光学的膜厚（光学的厚さ）

の設計をすることは，いずれも周知であり，ある

波長の光を反射させたい場合に，繰返し単位の光

学的厚さをもとに設計すべきことは，当業者には

自明である。 

イ 上記アの観点から，刊行物２…の第４表をみ

れば，…高屈折率誘電体層と低屈折率誘電体層の

交互層からなる８層構成の半反射鏡の層構成が記
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ムにおける連続する相隣接層の屈曲率を異なら

せたものを次々と積層したものと，本願発明にお

ける繰返し単位とは，同じものではない。 

 二種類の屈折率の異なるポリマーを用いて光

反射性フィルムを構成する場合，光の反射は，屈

折率の異なる層の境界で起きるのであるから，各

層間で反射を得ようとすれば，使用する二種類の

ポリマーを交互に配置する形とならざるを得な

い。しかし，このことと，これらの層について，

隣接する二種類の層の組み合わせを一対として

一つの単位とし，全体の層を当該繰返し単位が積

層したものととらえることとは，全く異なる技術

思想である。 

 (イ) 被告は，刊行物２の第４表に，層を横切

って光学的層厚について勾配を設ける構成が記

載されていると主張するが，誤りである。 

 刊行物２には，高屈折率誘電体と低屈折率誘電

体を交互に積層する技術思想は開示されている

が，隣接する二つの層を一対として一単位ととら

え，その単位の繰り返しにより積層体を構成する

という技術思想は，記載も示唆もされていない。

このことは，実施例中に層の数が奇数のものが存

在し，層の数が全体で奇数となることが当然に予

定されていることに端的に示されている。 

 また，隣接する二つの層を一対として，一つの

繰返し単位ととらえ，この単位の繰り返しにより

積層体を構成するとの技術思想は周知でなく，ま

してや自明でないことは上記(ア)のとおりであ

るが，刊行物２発明が層の全体の数が奇数となる

ことを予定していることからすれば，刊行物２発

明の技術思想と，上記の隣接する二層を繰返し単

位とする技術思想とは相容れないものというべ

きである。 

載され，繰返し単位が４回（第１層と第２層，第

３層と第４層…第７層と第８層）繰り返されてな

るものであるといえる。そして，上記繰返し単位

の光学的膜厚は，第１層と第２層からなる繰返し

単位では０．３８６λ，第３層と第４層からなる

繰返し単位では０．４４９λ，…，第７層と第８

層からなる繰返し単位では０．８６９λとなって

おり，徐々に一貫して光学的厚さが厚くなってお

り，層を横切って光学的厚さの勾配を設ける構成

が記載されているということができる。 

 刊行物２発明は，繰返し単位の光学的厚さには

言及せず，個々の成分について光学的厚さを設定

しているが，上記アのとおり，刊行物２発明を含

め，周知の多層膜反射体の構成においては，その

不可欠の要素として，屈折率の異なる交互層を構

成の基礎としているのであるから，当然に，隣接

する二つの層を一対として一単位とする繰返し単

位の光学的厚さも考慮されるものである。 

 このように，刊行物２の高屈折率誘電体層と低

屈折率誘電体層の交互層の繰り返しも，繰返し単

位を一単位とした積層体ということができ，隣接

する二つの層を一対として一単位ととらえ，その

繰返し単位により積層体を構成するという技術思

想が記載されているものというべきである。 

 なお，原告は…刊行物２発明では層の数が全体

で奇数となることが予定されている旨指摘する

が，刊行物２に記載された奇数層積層された交互

層のベースに用いられる基板は，事実上屈折率が

１．５前後の誘電体層として利用され，結果的に

隣接する誘電体層と一単位を構成しているから，

原告の指摘は，隣接する二つの層を一対として一

単位ととらえることの妨げとなるものではない。 

ウ …刊行物２には全層を横断的に光学的厚さの

勾配を設ける構成が記載されており，審決におけ

る刊行物２発明の認定に誤りはない。 
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裁判所の判断 

 …刊行物２には，積層する全層数Ｌを空気側（Ａ群）と基板側（Ｂ群）の２つの群に分けて，Ａ群

のうちで光学的膜厚が最大の層の光学的膜厚が，Ｂ群のうちで光学的膜厚が最小の層の光学的膜厚よ

りも小さいことを特徴とする構成により，反射率を５５～８０％程度で分光特性をフラットとするも

のを得ることができることが開示されているということができるにとどまり，積層する誘電体の層の

光学的厚みに勾配を持たせることにより，可視光全域にわたって高い反射特性を持たせることが記載

されているということはできない。 

確かに，刊行物２における実施例３…をみれば，隣接する二つの層一対として一単位ととらえた場

合に，各単位の光学的厚さ（二つの層の合計）が空気側から基板側に向けて順次増加していることが

認められるものの，刊行物２には，隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学

的層ととらえることについては何らの記載もなく，また，実施例１…において積層された層数が奇数

であることに照らせば，…隣接する高屈折率の層と低屈折率の層を一対として一単位の光学的層と取

り扱われていないことは明らかである。そして，…各実施例の各誘電体層の光学的膜厚がどのように

して定められたかを説明する記載はなく，光学的膜厚が設計波長λを用いて示され，この設計波長λ

が５５０ｎｍと記載されているから，刊行物２に記載の半透鏡の各誘電体層の層厚が反射させたい波

長に基づいて定められているものと解することもできない。また，…刊行物２には，層数が奇数の実

施例も存在するところ，…層数が偶数である実施例３…についてのみ，当業者が隣接する屈折率の異

なる２つの誘電体の膜厚を一対として一単位の光学的層と認識するということもできない。 

なお，被告は，刊行物２の実施例のうち層数が奇数のものも，基板を一つの誘電体層とみなせば，

基板と隣接する誘電体層とにより，屈折率の異なる２つの誘電体の一単位を形成することになるか

ら，刊行物２の実施例に層数が奇数のものが開示されている事実は，隣接する屈折率の異なる誘電体

の二つの層を一対として一単位ととらえることの妨げとなるものではない旨主張する。しかしなが

ら，刊行物２には，基板を一つの誘電体層とみなすことは記載されておらず，また，誘電体層の厚み

を表示した表１ないし８にも基板の光学的膜厚は記載されていない上，表２ないし８においては，半

透鏡部を示す「Ｈ」は空気と基板を除外して示されているから，刊行物２に記載の実施例のうち層数

が奇数のものについて，基板を一つの誘電体層としてとらえることには無理があるといわざるを得な

い。また，基板を一つの誘電体層とみなした場合には，層数が偶数の実施例においては，基板と対に

なる隣接誘電体層を欠くことになる。被告の上記主張は，採用することができない。 

エ 以上によれば，審決が，刊行物２に「可視光全体にわたって高い反射特性をもたせるために，高

屈折率誘電体と低屈折率誘電体を交互に，かつ，各層の光学的厚みに勾配をもたせて積層した多層膜

が開示されている」と認定し，また，刊行物２により，「可視光全体にわたる反射特性を持たせる 

ために，屈折率の異なる２層を積層するとともに，光学的層に厚さ勾配をもたせること」が公知であ

ると認定したことは，本願発明を知った上でその内容を刊行物２の記載上にあえて求めようとする余

り，認定の誤りをおかしたものといわざるを得ない。 
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(52)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「直管型コリオリ流量計の組立体」（査定不服審判） 

知財高判平成23年10月24日（平成22年（行ケ）第10405号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-506453号（特表2003-503692号公報） 

分類 G01F 1/84 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、知野明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、直管型コリオリ流量計を製造

するための方法（１０００）であり、バラン

スバー（１０２）及び流管（１０１）を含む

流管組立体（１５０）を局所的加熱を用いて

ケーシング（１０３）内の２つの点に連結す

るにあたり、流管組立体（１５０）の各端部

にケース連結部（１１１）を取り付け、ケーシング（１０３）の各端部において，上記ケーシング（１

０３）の内面にあるブラケット（１３３）に上記ケース連結部（１１１）を連結するようにすること

で、局所的過熱による構成部分の膨張による損傷やケーシング（１０３）における電気的部分への損

傷を減少させる、というものである。 

 

（２）引用刊行物２（特開平5-248913号公報）に記載の事項 

「【００１０】 

本発明には補償シリンダ６が設けられており，かつ

コリオリ導管１が補償シリンダ６の内方に配置されて

いる。その際コリオリ導管１と補償シリンダ６とは，

軸方向の相対運動が排除されるような形式で互いに結

合されており，図示の総ての実施例にあっては，端側部で補償シリンダ６に接続されている結合リン

【図面８〔引用刊行物２の図１〕】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/713/081713_hanrei.pdf
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グ７を介して互いに結合されている。結合リング７は，溶接又は硬ろう付によって補償シリンダ６に

結合されている。また結合リング７を端側部で補償シリンダ６内に螺入せしめることも考えられる。

有利には結合リング７は，コリオリ導管１の材料と同一の材料から成っている。コリオリ導管１は溶

接又は硬ろう付，有利には真空硬ろう付によって結合されている。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明） 

【請求項１】第１の金属で形成された直線状流管（１０１）を有するコリオリ流量計を製造する方法

（１０００）であって，上記直線状流管（１０１）の縦方向の軸に実質的に平行に向いていて上記直

線状流管（１０１）の一部を包囲するバランスバー（１０２）に上記直線状流管を接合して上記直線

状流管（１０１）と上記バランスバー（１０２）とが流管組立体（１０）を形成するようにするステ

ップ（１００１）と，駆動系（１０４）及び検出器（１０５－１０５’）を上記直線状流管（１０１）

及び上記バランスバー（１０２）に設置するステップ（１００２）と，からなり，上記第１の金属と

異なる第２の金属で形成されたケーシング（１０３）の開口に上記流管組立体（１５０）を挿入する

ステップ（１００３）と，局所的加熱を用いて上記流管組立体（１５０）の各端部を上記ケーシング

（１０３）の少なくとも２つの点に取り付けて（１００４），上記流管組立体（１５０）の各端部を

取り付けることが上記バランスバー（１０２）の各端部の近くにおいて上記流管組立体（１５０）の

各端部にケース連結部（１１１）を取り付ける（２００２）ことからなるようにするステップと，上

記ケーシング（１０３）の各端部において，上記ケーシング（１０３）の内面にあって各々上記第１

の金属と実質的に同様な特性を有するブラケット（１３３）に上記ケース連結部（１１１）を連結す

るステップ（３００２）と，をさらに含むことを特徴とするコリオリ流量計を製造する方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成12年6月23日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成11年6月30日・米国） 

平成19年6月4日 ： 拒絶査定 

平成19年9月5日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-24327号） 

平成22年5月31日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年8月23日 ： 不服審判請求は成り立たない旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …審決は，…「引用刊行物２」…記載の発明（以下「引用発明２」という。），同発明と本願発明

との一致点及び相違点を認定したうえで，相違点１に係る本願発明の構成は引用発明２に基づいて，

…当業者が容易に想到することができたものである… 

(1) 引用発明２の内容 

 チタン又はチタン合金で形成され，一体状に構成されているコリオリ導管１及び接続導管１１を有

するコリオリ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法であって， 

 前記コリオリ導管１及び接続導管１１の縦方向の軸に平行に向いていて前記コリオリ導管１及び
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接続導管１１の一部を覆う補償シリンダ６及び結合リング７に前記コリオリ導管１及び接続導管１

１を結合し，前記コリオリ導管１，前記接続導管１１，前記補償シリンダ６及び前記結合リング７と

から成る組立体を形成し， 

 振動発生器２，揺動アーム４及び測定ピックアップ３を前記コリオリ導管１及び補償シリンダ６に

設置し， 

 ステンレス鋼で形成された受容シリンダ８の内方に前記組立体を配置し，前記組立体の各端部を前

記受容シリンダ８に取り付けて，前記組立体の各端部を取り付けることが前記補償シリンダ６及び結

合リング７の各端部の近くにおいて前記組立体の各端部に接続フランジ１０を取り付けることから

なるようにし， 

 前記受容シリンダ８の各端部において，前記受容シリンダ８の内面にあって各々ステンレス鋼から

なる結合リング９に前記接続フランジ１０を接続する，ことをさらに含むことを特徴とする，コリオ

リ原理で作動している質量流量測定装置を製造する方法。 

判決 

原告の主張 

 (1) 引用刊行物２は，物の発明に関するもの

であり，コリオリ流量計の構造としての配置を示

しているが，具体的な製造方法について明示して

おらず，具体的な製造方法の発明を認定すること

はできない。 

被告の主張 

(1) 特許を受けようとする発明が物の製造方法

の発明である場合，特許を受けようとする発明と

対比される特許法２９条１項３号所定の刊行物に

は，その物を製造する構成が，特許を受けようと

する発明の内容との対比に必要な限度で開示され

ていることが必要であり，かつ，それをもって足

りる。…引用刊行物２の質量流量測定装置…の図

面…及び明細書…によれば，当業者は，本願発明

との対比に必要な限度において，上記質量流量測

定装置の構造，これを構成する部品の形状，相互

の配置関係等から，特定の一連の製造工程を認識

することができる。 

裁判所の判断 

 …引用刊行物２には，結合リング７と補償シリンダ６とを溶接又は硬ろう付け又は螺入せしめるこ

とにより結合すること，コリオリ導管１は溶接又は硬ろう付け，有利には真空硬ろう付けにより接合

することが記載されており，結合リング７，補償シリンダ６，コリオリ導管１からなる構造ユニット

の製造方法は示されているものの（段落【００１０】），コリオリ式質量流量計全体の製造方法につ

いては記載も示唆もされていない。また，引用刊行物２には，本願発明の課題と密接に関連する電子

的装置の取付手順については記載も示唆もされていない。以上によれば，コリオリ式質量流量計の一

部分の接合方法に関する記載を根拠として，コリオリ式質量流量計全体の製造方法を認定することは

できない。 

 したがって，審決が，引用刊行物２について，…コリオリ式質量流量計の製造方法が開示されてい

ると認定したことは誤りである。 
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(52)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「可撓性ポリウレタン材料」（査定不服審判） 

知財高判平成25年7月17日（平成24年（行ケ）第10300号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-544752号（特表2002-512294号公報） 

分類 C08G 18/40 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、可撓性，耐久性及び耐候性を備え、光学的に透明なポリウレタン（被膜）を提供する

ことを課題（目的）としており、可撓性ポリウレタン材料であって、無溶剤２成分ポリウレタンに関

する。 

 

（２）引用発明の概要 

（ⅰ）引用例（引用発明）：特開昭56-37253号公報（審決の認定） 

「ポリエーテルポリオール１８５０ｇと，１，６－ヘキサメチレンジイソシアネート７１６ｇのビウ

レットとを，ジブチルすずジラウレート０．１９ｇの存在下に加熱して硬化させて得たシヨア硬度が

１０より低いポリウレタンからなる接着層」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願発明1）（分説して記載） 

【請求項１】 

ａ 第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し， 

ｂ また，少なくとも２５重量％の第１級ポリイソシアネート架橋を有しており， 

ｃ かつ１．０×１０8パスカル以下の曲げ弾性率， 

ｄ １．０×１０8パスカル以下の貯蔵弾性率， 

ｅ および９４未満のショアＡ硬度を呈する 

ｆ ポリウレタンであって， 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/083456_hanrei.pdf
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ｇ さらにそのポリウレタンは， 

ｈ ２以下のホフマン引掻硬度試験結果， 

ｉ および１ΔＥ以内のカラーシフト（熱老化試験ＡＳＴＭ Ｄ２２４４－７９に準拠）の 

ｊ いずれか一方または両方の性質を呈するか，または呈しない 

ｋ ポリウレタン。 

（以下、個々の構成要件について、「構成ａ」、「構成ｂ」、「構成ｃ」などという。） 

 

（４）手続の経緯 

平成11年3月19日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成10年4月22日・米国） 

平成21年1月29日 ： 拒絶査定 

平成21年5月7日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-9616号） 

平成24年2月16日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年4月10日 ： 請求不成立の旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願発明１と…「引用例」…に記載された発明（…「引用発明」という。）との相違点である相

違点１及び２は，いずれも実質的な相違点ではないから，本願発明１は，引用例に記載された発明で

あり，平成１１年法律第４１号による改正前の特許法２９条１項３号（以下，単に「特許法２９条１

項３号」という。）に該当する。 

 審決が認定した引用発明の内容，本願発明１と引用発明の一致点及び相違点は，以下のとおりであ

る。 

 (2) 一致点 

「第１級脂肪族イソシアネート架橋を有し，また，少なくとも２５重量％の第１級ポリイソシアネー

ト架橋を有するポリウレタン」の点 

 ア 相違点１ 

 本願発明１は，ポリウレタンのショアＡ硬度，曲げ弾性率及び貯蔵弾性率を限定するが，引用発明

ではそのような限定を行っていない点。 

判決 

原告の主張 

 ア 引用発明の認定の誤り 

 審決は，引用発明が「ポリウレタン」の発明で

あると認定したが，…引用例に記載されているの

は「ポリウレタン」ではなく「ウレタン結合を含

むポリオール」であり，審決の上記認定には，誤

りがある。 

 引用例の請求項１には「ポリオール成分と，多

被告の主張 

ア 引用発明の認定の誤りに対して 

(ｱ) 引用例には，引用発明は，ポリウレタンを構

成とする旨が明確に記載されている。「ポリ」とは，

２以上の数を示す接頭語であり，分子構造中にイ

ソシアネート基と水酸基との反応によって形成さ

れたウレタン結合を２以上含むものであれば，ポ

リウレタンであるといえるから，引用発明はポリ
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価イソシアネート成分とからなり，ポリオール成

分を大過剰に使用してイソシアネート基対水酸

基の数の比を０．２～０．６とした」と記載され

ており，例１を含む引用例に記載された実施例

は，いずれも，イソシアネート基対水酸基の数の

比が「０．２～０．６」の範囲である。そして，

引用例には，「この混合物は重合した反応生成物

が厳密な意味ではポリウレタンではない。それは

水酸基を有する成分が大過剰であるので，どちら

かといえばポリウレタン基を含むポリオールで

ある。」（３頁右上欄１０行～１３行）と記載され

ている。 

 このように，引用例に記載された，多価イソシ

アネート成分とポリオール成分との反応生成物

は，ポリオール成分を大過剰に使用したものであ

り，「ポリウレタン」ではなく，「ウレタン結合を

含むポリオール」である。 

 ウ 相違点１が実質的な相違点でないとした

判断の誤り 

 審決の判断は，引用発明がポリウレタンである

ことを前提としたものであるが，前記のとおり，

引用発明は「ポリウレタン」ではなく，反応性の

水酸基を末端に有する「ポリオール」であるから，

その前提に誤りがある。 

ウレタンを構成とする発明である。 

 また，本願発明１は，ポリウレタンのＮＣＯ／

ＯＨ比を特定の範囲に限定するものではない。 

 ウ 相違点１が実質的な相違点でないとした判

断の誤りについて 

 …引用発明は本願発明１と同様にポリウレタン

エラストマーであり，また，シェアＡ硬度が１０

より低いものであるから，構成ｅと一致し，構成

ｃ及び構成ｄを満たしている蓋然性が高いとした

審決の判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

(1) 引用発明の認定の誤りについて 

 化学大辞典（甲１４）によると，「ポリウレタン」は，主鎖中にウレタン結合－ＮＨＣＯＯ－を持

つ高分子物質の総称である。そして，引用発明における反応生成物は，ポリオール成分であるポリエ

ーテルポリオールと多価イソシアネート成分である１，６－ヘキサメチレンジイソシアネートを反応

させてなる高分子物質であり，両成分がポリウレタン結合－ＮＨＣＯＯ－で結合しており，上記の定

義による「ポリウレタン」に該当する。したがって，審決が引用発明における反応生成物を「ポリウ

レタン」と認定したことに誤りはない。 

(3) 相違点１が実質的な相違点でないとした判断の誤りについて 

 審決は，①引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が１０より低いものであるから，技術常識から，

本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件（構成ｅ）と重複

一致し，また，②引用発明のポリウレタンは，ショア硬度が十分に低い（つまり，軟らかい）ことか

ら，本願発明１の構成ｃ及び構成ｄを満たす蓋然性が高いと解され，相違点１は実質的な相違点では
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ないと判断する。 

 しかし，以下のとおり，審決の実質的な相違点でないとした判断には誤りがある。 

 ポリウレタンには，「ショア１０Ａから９０Ｄ」までの硬度（硬さ）があるとされている（乙１）。

他方，前記のとおり，引用発明のポリウレタンは，「シヨア硬度が１０より低い」と記載されている

が，同記載における「シヨア硬度」が「ショアＡ硬度」を指すか否か，「シヨア硬度１０」がどの程

度の硬度であるか明確でない。 

 したがって，引用発明のポリウレタンが「シヨア硬度が１０より低い」と記載されていることのみ

から，本願発明１におけるポリウレタンの性質である「９４未満のショアＡ硬度」の要件と重複一致

し，また，本願発明１の構成ｃ及びｄを満たす蓋然性が高く，相違点１は実質的な相違点でないと判

断したことには，誤りがあるというべきである。 

 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 376 - 

(52)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「排気ガス浄化システム」（査定不服審判） 

知財高判平成26年5月26日（平成25年（行ケ）第10248号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2008-103684号（特開2009-52542号公報） 

分類 F01N 3/24 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、従来の方法では、ＮＯｘの還元浄化性能とＨＣの酸化浄化性能の両立が困難であり、

排気ガスのクリーン化を図るためには、燃費悪化、触媒容量及び触媒量の増加を免れなかったという

課題に鑑み、コンパクトな触媒を実現でき、ＮＯｘの還元浄化性能とＨＣの酸化浄化性能を両立させ

得る排気ガス浄化システムを提供することにあり、従来は完全燃焼させようとしていたＨＣを不完全

燃焼させ、ＨＣの部分酸化反応を誘発してＨ２を発生させ、ＮＯｘ還元に供することを骨子とする。 

 

（２）引用発明の概要 

 引用例１（特開2003-311152号公報）（「３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋」の審決欄を参照） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（補正発明） 

【請求項１】排気ガスの空気過剰率（λ）が１を超えるときに窒素酸化物を吸収し，λが１以下のと

きに窒素酸化物を脱離するＮＯｘトラップ材と，浄化触媒と，排気ガス中の酸素濃度を制御するＯ２

制御手段と、を備える内燃機関の排気ガス浄化システムであって， 

 排気ガスのλが１を超えるとき，ＮＯｘを上記ＮＯｘトラップ材に吸収させ， 

 排気ガスのλが１以下のとき，上記ＮＯｘトラップ材からＮＯｘを脱離させ，上記Ｏ２制御手段で

浄化触媒入口における排気ガス中の酸素濃度を０．８～１．５ｖｏｌ％に制御することによりＨＣの

部分酸化反応を誘発し，この部分酸化を利用してＮＯｘを還元させる，ことを特徴とする排気ガス浄

化システム。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/232/084232_hanrei.pdf


附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 377 - 

 

（４）手続の経緯 

平成20年4月11日 ： 特許出願（優先権主張日：平成19年8月1日） 

平成24年7月17日 ： 拒絶査定 

平成24年10月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-20370号） 

平成24年10月17日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」参照）） 

平成25年7月22日 ： 上記手続補正の却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 ア 審決は，引用例１に記載された引用発明として，「排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気

ではＮＯｘを吸収し，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘを放出

するＮＯｘ吸収材と，Ｐｔ，Ｒｈ等の貴金属と，排気ガスの酸素濃度を変化させる排気制御手段８と，

を備える車両用のリーンバーンエンジンや直噴ガソリンエンジンのようなエンジン４の排気ガス浄

化装置であって，排気ガスの酸素濃度が高い酸素過剰雰囲気ではＮＯｘを上記ＮＯｘ吸収材に吸収さ

せ，理論空燃比近傍又は空気過剰率λ≦１でのリッチ燃焼運転時にはＮＯｘ吸収材からＮＯｘを放出

させ，排気制御手段８でＮＯｘ吸収材と貴金属を含む排気ガス浄化用触媒１の入口側の排気ガスの酸

素濃度は２．０％以下に制御され，ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯｘの還元反応が進みやすく

なり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる，排気ガス浄化装置。」と認定している。この中で，

審決は，ＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まるとの作用効果を奏する機序として，「ＨＣが部分酸化されて

活性化」されることを認定している。 

判決 

原告の主張 

 …Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物は，引用例１にお

いて，ＮＯｘ吸収材や貴金属とは別異の成分であ

って，発明完成に大きな貢献をした最も特徴的な

発明特定事項として記載されているのであり，そ

れにもかかわらず，引用発明の認定において，「Ｃ

ｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落させ，発明特定

事項の一部を省略したことには誤りがあるとい

わざるを得ない。 

被告の主張 

(1) 引用発明の認定においては，補正発明（又は，

補正前発明）の特許要件を評価するために，必要

な限度で行えばよいものである。引用例１自体で

特徴とされる事項(例えば，請求項１に係る発明の

発明特定事項）を必ず認定しなければならないと

いうものではない。 

 …引用発明の認定において，必ず「Ｃｅ－Ｚｒ

－Ｐｒ複酸化物」が含まれていることまでも認定

しなければならないことにはならず，審決が，引

用発明における触媒の構成を，「ＮＯｘ吸収材と貴

金属を含む排気ガス浄化用触媒１」と認定したこ

とに，誤りはない。 

裁判所の判断 

 確かに，特許法２９条１項３号に規定されている「刊行物に記載された発明」は，特許出願人が特
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許を受けようとする発明の新規性，進歩性を判断する際に，考慮すべき一つの先行技術として位置付

けられるものであって，「刊行物に記載された発明」が特許公報である場合に，必ず当該特許公報の

請求項における発明特定事項を認定しなければならないものではない。一方で，「刊行物に記載され

た『発明』」である以上は，「自然法則を利用した技術的思想の創作」（特許法２条１項）であるべき

ことは当然であって，刊行物においてそのような技術的思想が開示されているといえない場合には，

引用発明として認定することはできない。 

 本件において，審決は，前記のとおり，引用発明として，「ＨＣが部分酸化されて活性化されＮＯ

ｘの還元反応が進みやすくなり，結果的にＨＣ及びＮＯｘ浄化率が高まる」との効果を認定しておき

ながら，その作用効果を奏するための必須の構成である「Ｃｅ－Ｚｒ－Ｐｒ複酸化物」を欠落して認

定したものである。したがって，審決は，前記作用効果を奏するに必要な技術手段を認定していない

こととなり，審決の認定した引用発明を，引用例１に記載された先行発明であると認定することはで

きない。 
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(52)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「化粧用チップ」（査定不服審判） 

知財高判平成27年1月28日（平成26年（行ケ）第10131号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2010-7777号（特開2011-143137号公報） 

分類 A45D 34/04 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 石井忠雄裁判長、田中正哉裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にし、好まし

くは端縁部が幅５～１２ｍｍ、厚さ１～８ｍｍの平面とし、塗布部が

基材とその表面に形成された皮膜層からなってもよい化粧用チップで

あり、まぶたや二重の幅、目頭等の細かく塗布することが要求される

箇所に対して、確実に意図したとおりに塗布できるようにするもので

ある。 

 

（２）引用刊行物1（実願昭60-203064号（実開平2-112211号）のマイクロフィルム）に記載の事項 

「引用刊行物１の「実用新案登録請求の範囲」には，「塗布体が弾力性を有する芯材とその表面を覆つ

た超微細気孔のウレタンフォームの表皮とから構成されていることを特徴とする化粧用塗布具。」との

考案（以下「考案１」という。）が記載され，「考案の詳細な説明」には，従来技術に関して，化粧料

の原材料である微粉末は極めて微細であるため，塗布体のウレタンフォームの気孔の深部に容易に入

り込んで皮膚などへ塗布されにくく塗りむらができやすい上，気孔内に残留した化粧料が酸化して固

化すると塗布体が弾性を失って使用に適さなくなる等の問題があること（従来技術とその問題点），こ

れを解決するため，考案１に係る化粧用塗布具は，塗布体が弾力性を有する芯材とその表面を覆った

超微細気孔のウレタンフォームの表皮とから構成されることを特徴としたこと（考案の構成），これに

より，超微粒子粉末の固形化粧料であっても気孔深部へ入り込むことなく付着して皮膚などへ容易に

かつ塗りむらなく塗布されるとともに，化粧料が気孔内にほとんど残留しないので弾性を失うことな

【図２】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/823/084823_hanrei.pdf
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く長期にわたり良好な状態で使用できるなどの効果を奏すること（考案の効果）が，それぞれ記載さ

れ，実施例においては，考案１に係る化粧用塗布具の塗布体の表皮について，「東洋ポリマー（株）製

の商品名「ルビセル」の名で入手できるポリウレタンフォームが吸水，吸油性を有していることから

好ましい。」（９枚目６行目ないし８行目）と記載されている（甲３）。」（判決の抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】塗布部先端の端縁部を直線状又は平面状にしてなる化粧用チップであって，支持具の一

端に繊維束ではない多孔性の基材が接着又はアウトサート成形されることにより設けられた化粧用チ

ップ。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年 1月18日 ： 特許出願 

平成23年10月26日 ： 拒絶査定 

平成24年 1月31日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2012-1824号） 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月16日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（原審

決） 

平成25年 8月 9日 ： 原審決を取り消すとの判決（平成24年（行ケ）第10412号） 

平成26年 4月 4日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 審決が認定した引用刊行物１に記載の発明（引用発明） 

 「塗布体の先端部を丸みをおびた形状にしてなる化粧用塗布具であって，軸の一端部に連続気泡の

ウレタンフォームの塗布体が設けられた化粧用塗布具。」（判決より抜粋） 

判決 

原告の主張 

引用刊行物１には，従来技術として，単に連続

気泡のウレタンフォームよりなる化粧用塗布具

が記載されている。しかし，同文献の全体を理解

した当業者は，単にその従来技術のみを理解する

のではなく，それを固形化粧料用として使用する

には課題があり，従来技術どおりの化粧用塗布具

を採用しないようにすること，その結果，同文献

の実用新案登録請求の範囲に記載の固形化粧料

用の化粧用塗布具とすることを理解する。 

 また，引用刊行物１の実用新案登録請求の範囲

被告の主張 

引用発明の認定に当たっては，刊行物の記載か

ら，その技術的思想を過不足なく認定するもので

あるが，引用刊行物１の上記従来技術に関する記

載から，ひとまとまりの技術的思想として審決の

認定した引用発明を理解できることは，技術的に

明らかである。 
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に記載の化粧用塗布具は，固形化粧料用として使

用するときの課題を解決したものであって，それ

以外の化粧料を使用することまで考慮していな

いことも当業者は理解できる。 

 そうすると，仮に，従来技術のみを引用発明と

して認定するとしても，併せてその化粧用塗布具

が固形化粧料用であることも認定する必要があ

り，審決には，これを看過した点で誤りがある。 

裁判所の判断 

（２）化粧用塗布具が固形化粧料用である点（〔２〕）について 

引用発明の認定に当たっては，本願発明の発明特定事項に相当する事項を過不足のない限度で認定

すれば足り，特段の事情がない限り，本願発明の発明特定事項との対応関係を離れて，引用発明を必

要以上に限定して認定する必要はないというべきである。 

そうすると，本願発明の化粧用チップは，塗布する化粧料の種類について発明特定事項としては何

ら限定するものではないから，引用発明の認定において，引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料用で

あることを認定しなかった審決の認定に誤りはない。 

なお，本願発明の構成の容易想到性を検討するに当たり，引用発明と他の公知技術とを組み合わせ

ることへの動機付けの有無に関して，引用発明の化粧用塗布具が固形化粧料を塗布するために用いら

れるものであることを考慮すべき場合はあり得るものの，そうであるからといって，引用発明の認定

それ自体に誤りがあるということはできない。 
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(52)-6 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52:引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」（異議申立） 

知財高判平成29年12月21日（平成29年（行ケ）第10072号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2013-208478号（特開2013-256676号公報） 

分類 C08G 77/04 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第2部 森義之裁判長、永田早苗裁判官、古庄研裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、保管中の吸湿性が改善されたポリアルキルシルセスキオキサン粒子であって、含水率

が低く、表面のシラノール基の含水量が少なくて、拡散剤および各種添加剤に使用されるポリアルキ

ルシルセスキオキサン粒子に関するものである。 

 

（２）引用発明（甲１文献）：特開平1-185367（決定の認定） 

「温度計，還流器および攪拌機のついた四つ口フラスコに，ヘキサメチルジシラザン１０００部と，

メチルトリアルコキシシラン及び／又はその部分加水分解物を，アンモニア及び／又はアミン類の水

溶液中で，加水分解し，縮合させることにより得た平均粒子径５μｍのポリメチルシルセスキオキサ

ン粉末１０００部を仕込み，２５℃で攪拌し，１５時間保持した後，処理物をろ紙で吸引ろ過後，２

００℃の乾燥器中で乾燥させ，表面処理された，メタノールを６０重量％含むメタノール水における

沈降重量百分率が３％である，真球状のポリメチルシルセスキオキサン粉末。」（判決の抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項１のみ）（本件発明） 

【請求項１】シラノール基を１．３％以下の量で有する球状粒子であり，水及び１０％（ｖ／ｖ）メ

タノール水溶液に対して３００ｒｐｍで１分間攪拌後において，粒子が分散しない程度の撥水性を備

えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子。 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/353/087353_hanrei.pdf
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（４）手続の経緯 

平成27年 5月 1日 ： 特許権の設定登録 

平成27年12月17日 ： 特許異議の申立て（異議2015-700324号） 

平成28年11月16日 ： 「…特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定（判決より抜粋） 

 イ 本件発明１について 

 （ア） 本件発明１と引用発明との対比 

（一致点） 

「球状粒子であり，撥水性を備えるポリメチルシルセスキオキサン粒子。」 

（相違点１） 

本件発明１は，粒子が「シラノール基を１．３％以下の量で有する」のに対し，引用発明は，粒子

が有するシラノール基の量が不明である点。 

（相違点２） 

粒子の撥水性について，本件発明１は「水及び１０％（ｖ／ｖ）メタノール水溶液に対して３００

ｒｐｍで１分間攪拌後において，粒子が分散しない程度」であるのに対し，引用発明は粒子の撥水性

が「メタノールを６０重量％含むメタノール水における沈降重量百分率が３％である」点。 

（イ） 判断 

実験成績証明書（甲４。以下，「甲４証明書」といい，甲４証明書に記載されている実験を「甲４

実験」という。）には，甲１文献に記載された実施例１を追試した結果，「引用発明のポリメチルシル

セスキオキサン粒子は，シラノール基量が０．０８％」であることが示されている。したがって，相

違点１は，実質的な相違点ではない。 

甲４証明書には，甲１文献に記載された実施例１を追試した結果，引用発明のポリメチルシルセス

キオキサン粒子は，撥水性の程度が「水及び１０％（ｖ／ｖ）メタノール水溶液に対して３００ｒｐ

ｍで１分間攪拌後において，粒子が分散しない程度」であることが示されている。したがって，相違

点２は，実質的な相違点ではない。 

以上より，本件発明１は，引用発明である。 

判決 

原告の主張 

 （１） 決定が認定した引用発明の構成のうち，

表面処理前のポリメチルシルセスキオキサンの

製法に関しては，甲１文献の実施例１では，「特

開昭６０－１３８１３号公報（判決注：甲５。以

下，「甲５文献」という。）により得た」としか開

示されていない。… 

 （２） 以下のとおり，甲４実験は引用発明の正

被告の主張 

 （２） 甲４実験は甲１文献の実施例１の再現で

あるといえること 

…ウ… 

（イ）…特許公報に記載されている実施例につ

いて，記載が省略されたり簡略されたりしている

条件を技術常識で補って行われた実験も，その実

施例を再現したものと解して差し支えない。また，
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確な再現としての追試ではない。 

…ウ 甲４実験の実験方法は，甲１文献記載の方

法と多くの点で異なり，甲１文献の実施例１の再

現ではない。 

特に，①メチルトリメトキシシランのメチルト

リクロロシラン含有量の違い，②ポリメチルシル

セスキオキサン粒子の塩素含有量の違い，③表面

処理前のポリメチルシルセスキオキサンの平均

粒子径の違い，④表面処理前のポリメチルシルセ

スキオキサンの自由流動性・形状の違い，⑤粉砕

工程の有無（甲４実験では，表面処理前のポリメ

チルシルセスキオキサンが塊状であったため，甲

１文献の実施例１にはない「ジェットミルによる

粉砕工程」が追加されている。），⑥表面処理前の

ポリメチルシルセスキオキサン製造時の攪拌速

度，滴下速度，滴下方法（１滴当たりの滴下量，

滴下速度）の設定，⑦乾燥温度，乾燥時間，水洗

の有無は，「粒子形状，撥水性，シラノール基量，

熱量重量変化率」といった，本件発明の発明特定

事項とされている特性に影響を及ぼす可能性が

ある。… 

そのような条件は，その出願に係る発明の実施に

直接関係しないか，関係性が低い事項と解される

から，これらを全て記載していないからといって，

その実験内容の信用性が疑われるものでもない。

甲４実験の記載は，甲１文献の実施例１の記載及

び甲５文献の実施例１の記載に沿ったものであっ

て，反応系に加える化合物の量比や反応温度など

多くの点で両者に差異はない。 

そして，甲５文献の記載から，甲１文献の実施

例１で使用する「２８％の濃度のアンモニア水溶

液」や「メチルトリメトキシシラン」の製造者や

品番などを特定することは必ずしも必要でないこ

と，「攪拌速度」，滴下方法，「冷却後の温度及び冷

却速度」，生成物の「捕集方法」，「水洗回数」，「乾

燥温度」，「乾燥時間」等は，甲５文献に記載され

た発明の実施に直接関係しない，あるいは関係性

が低い事項と解されるから，技術常識を考慮して

実施すればよいことも理解できる。… 

したがって，甲４実験の実施に際し，甲１文献

の実施例１（甲５文献の実施例１を含む。）では不

明である各種条件を技術常識の範囲で補い，これ

らの条件が甲４証明書に記載されていないことを

もって，甲４実験は甲１文献の実施例１を正確に

再現するものではないとする理由はない。 

（ウ）…そうすると，「メチルトリメトキシシラ

ンのメチルトリクロロシラン含有量の違い」や「ポ

リメチルシルセスキオキサン粒子の塩素含有量の

違い」があるからといって，甲４実験は甲１文献

の実施例１を再現していないとはいえない。 

（エ）…表面処理前のポリメチルシルセスキオ

キサンの平均粒子径は，概ね５μｍ程度であった

と考えるのが自然である。したがって，表面処理

前のポリメチルシルセスキオキサンの平均粒子径

を計測していなかったことを理由に，甲４実験は

甲１文献の実施例１を再現していないとはいえな

い。… 
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裁判所の判断 

３ 取消事由１（引用発明の認定の誤り）について 

… （２） 引用発明の粉末のシラノール基量及び撥水性を甲４実験に基づき認定した点について 

ア 甲１文献の実施例１において用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は，「甲５文献記載の方法

により得た平均粒子径５μｍ」のものである。決定は，甲４実験は，甲１文献の実施例１を追試した

ものであり，甲４実験のポリメチルシルセスキオキサン粒子は，シラノール基量が０．０８％である

こと，及び，撥水性の程度が「水及び１０％（ｖ／ｖ）メタノール水溶液に対して３００ｒｐｍで１

分間攪拌後において，粒子が分散しない程度」であることを示していると認定した上で，引用発明の

ポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を認定した。 

しかし，…以下のとおり，甲４実験は甲１文献の実施例１を再現したものとは認められない。 

イ 甲５文献の実施例１を含む甲１文献の実施例１の方法と，甲４実験とを比較すると，少なくとも，

①攪拌条件，及び，②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において，甲４実験は，甲１文献

の実施例１の方法を再現したとは認められない。 

 （ア） 攪拌条件について 

 …ポリメチルシルセスキオキサン粒子の製造においては，攪拌条件により，粒子径の異なるものが

得られるものといえる。 

甲５文献の実施例１には，攪拌速度は記載されておらず，甲４実験においても，攪拌速度が明らか

にされていない。したがって，実験条件から，得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒

径を推測することはできない。加えて，甲４実験においては，甲５文献の実施例１で追試して得られ

たとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径は計測されていない。したがって，甲４実験にお

いて甲５文献の実施例１を追試して得られたとするポリメチルシルセスキオキサン粒子の平均粒子

径が，甲１文献の実施例１で用いられたポリメチルシルセスキオキサン粉末と同じ５μｍのものであ

ると認めることはできない。 

 （イ） 原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量について 

…以上の点からすると，…塩素原子換算で５ｐｐｍであることを示したものと理解される。 

ところが，甲４実験で甲５文献の実施例１の追試のために原料として用いたメチルトリメトキシシ

ランの塩素原子含有量は計測されていない。したがって，甲４実験で用いられたメチルトリメトキシ

シランに含有される塩素原子含有量と甲５文献の実施例１で用いられたメチルトリメトキシシラン

に含有される塩素原子含有量とが同一であると認めることはできない。そうすると，甲４実験におい

て，甲５文献の実施例１と同様にアルコキシシラン類の加水分解，縮合反応が進行したと認めること

はできず，その結果，得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子が，甲５文献の実施例１で得られ

たものと同一と認めることはできない。 

ウ 以上より，甲４実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は，甲１文献の実施例１で用い

られたものと同一とはいえないから，甲４実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラ

ノール基量及び撥水性を，甲１文献の実施例１のそれと同視して，引用発明の内容と認定することは

できない。 
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(52)-7 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3. 

裁判例 

分類 

52: 引用発明（周知技術等含む）の認定（含：それに関する相違点の看過）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ピリミジン誘導体」（無効審判） 

知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）第10182号、第10184号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平4-164009号（特開平5-178841号公報） 

分類 C07D 239/42 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁特別部 

清水節裁判長、髙部眞規子裁判官、森義之裁判官、鶴岡稔彦裁判官、森岡礼子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有する、所定の一般式で示される化合物に関する。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用例１（甲１発明）：特表平3-501613号公報（審決の認定） 

「 

 （Ｍ＝Ｎａ）の化合物」（判決より抜粋） 

（ⅱ）甲２（特開平1-261377号公報） 

 「…甲２には，一般式(Ⅰ)で示される化合物が記載されており，前記化合物は，ピリミジン環を有

し，そのピリミジン環の２，４，６位に置換基を有するものであって，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素（３

－ヒドロキシ－３－メチル－グルタリル補酵素Ａ還元酵素）において良好な阻害作用を示すものであ

ることが認められる。」（判決より抜粋） 

※一般式(Ⅰ)： 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=2
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/667/087667_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（訂正後）（本願発明） 

【請求項１】 

式（Ｉ） 

【化１】 

 

 

 

 

（式中， 

Ｒ１は低級アルキル； 

Ｒ２はハロゲンにより置換されたフェニル； 

Ｒ３は低級アルキル； 

Ｒ４は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン； 

Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基； 

破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。） 

で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。 

 

（４）手続の経緯 

平成9年5月16日 ： 特許権の設定登録 

平成26年6月30日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成27年3月31日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2015-800095号） 

平成28年7月5日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…(ｲ) 本件発明１と甲１発明との一致点及び相違点 

【相違点】 

（１－ⅰ） Ｘが，本件発明１では，アルキルスルホニル基により置換されたイミノ基であるのに対

し，甲１発明では，メチル基により置換されたイミノ基である点… 

(ｳ) 相違点の判断 

ａ 相違点（１－ⅰ）について 
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(b) 甲２発明からの動機付けについて 

 …甲２の一般式（Ｉ）の化合物も，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供するものであって，…選

択する置換基によっては，両者に含まれる化合物が一部重複することもあるが，甲１の式Ｉの化合物

と甲２の一般式（Ｉ）の化合物は，…選択範囲が全て一致しているわけではなく，それぞれ，別個の

化学構造式を有する化合物として特定され，その化学構造式の化合物であることを前提にＨＭＧ－Ｃ

ｏＡ還元酵素阻害剤となり得ることが記載されているものといえる。そして，化合物の構造が異なれ

ば，そのＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用が同じになるとはいえないから，…甲１発明のジメチルア

ミノ基を甲１に開示のない置換基に，甲２の記載に基づいて置換する動機付けがそもそもあるとはい

えない。   

加えて，甲２の一般式（Ｉ）の化合物における「Ｒ１」，「Ｒ２」，「Ｒ３」は，それぞれ極めて多数の

選択肢があるところ，少なくとも「Ｘ」と「Ａ」が甲１発明と同じ構造として具体的に実施例として

記載されているのは，実施例８…のみであって，「Ｒ３」として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは一つ

も記載されていない。さらに，「－ＮＲ４Ｒ５」が置換した化合物については，その製造方法もＨＭＧ

－ＣｏＡ還元酵素阻害活性の薬理試験も記載されておらず，…そうすると，甲２に記載される一般式

（Ｉ）の「Ｒ３」として，極めて多数の選択肢の中から可能性として考え得る置換基というだけの「－

ＮＲ４Ｒ５」で，「Ｒ４」，「Ｒ５」として「メチル」と「メチルスルホニル（ＳＯ２ＣＨ３）」を選択した

化合物が，そもそも技術的な裏付けをもって記載されているともいえず，この記載に基づいて，甲１

発明の「ジメチルアミノ基」を，「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２ＣＨ３）」に置き換える動機付けがあるとはい

えない。… 

判決 

原告の主張 

第５１(1)イ 

甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物の合成方法が

記載されており…，当業者は「Ｒ３」として「Ｎ

Ｒ４Ｒ５」を選択した化合物の合成方法を理解す

ることができる。  

甲２には，一般式（Ⅰ）の化合物が，コレステ

ロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程

度に活性を有することが記載されており…，当業

者は，「Ｒ３」として「ＮＲ４Ｒ５」を選択した化

合物が，コレステロールの生合成を抑制する医薬

品となり得る程度に活性を有することを理解す

ることができる。 

…本件優先日前に公知であった甲１６には，甲

２の一般式（Ⅰ）の範囲にある化合物であって，

「Ｘ」と「Ａ」が甲１発明と同じ構造であり，Ｈ

ＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤のファーマコフォ

被告の主張 

 第５の１(1)イの主張は，実質的に甲１に甲２及

び１６を組み合わせて本件発明の進歩性を否定し

ようとするものであり，請求理由の要旨変更に該

当するから，許されない。 

仮に前記第５の１(1)イの主張が認められると

しても，原告らの主張は，次のａ，ｂのとおり失

当である。 

a.…甲２は，一般式（Ｉ）の化合物におけるＲ１，

Ｒ２，Ｒ３として，それぞれ極めて多種多数の選択

肢を羅列しており，「殊に好ましい化合物」のＲ３

として挙げられている置換基だけで，少なくとも

２１２０万種類も存在する（甲８０）。 

…甲２には，ピリミジン環２位に…－ＮＲ４Ｒ５

を有する化合物についてすら，具体的な記載が存

在しないから，膨大な数の置換基の中から，Ｒ３

の「殊に極めて好ましい化合物」に含まれていな
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アであるジヒドロキシヘプテン酸構造を有する

化合物として，化合物２ｒ～２ｗが記載されてお

り，これら全ての化合物についてＨＭＧ－ＣｏＡ

還元酵素阻害活性を有することがデータとして

示されている（Ｔａｂｌｅ Ⅰ）。 

また，その製造方法も記載されている…。 

甲２の実施例の化合物であって，「Ｘ」と「Ａ」

が甲１発明と同じ構造を有する化合物である実

施例８，２３の化合物については，それぞれ非常

に近い構造を有する化合物が，本件優先日前に公

知であった甲１６，７３～７５に…記載されてお

り，それぞれ，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性

を有することが示されている。  

これらの公知情報を考慮すると，なおさら，甲

２の一般式（Ⅰ）の化合物について，ＨＭＧ－Ｃ

ｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的裏

付けはあると理解できる。  

…したがって，本件優先日前の公知文献を考慮

すると，甲２の一般式（Ⅰ）の範囲の複数の化合

物が活性を有することがデータとして示されて

いると理解できるので，甲２の一般式（Ⅰ）で示

される化合物についても，甲１と同様に，その範

囲全体がＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害活性が一

応期待される化合物であると認定すべきである。  

…よって，甲１発明の「ジメチルアミノ基」を，

甲２の記載に基づいて「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｃ

Ｈ３）」に置換して本件発明化合物とする動機付け

はある。 

い－ＮＲ４Ｒ５に着目し，さらに，－ＮＲ４Ｒ５のＲ

４又はＲ５において，メチル基とメチルスルホニル

基を意図的に選択させるような動機付けはない。 

ｂ…原告らは，甲２の実施例８，２３の化合物に

「非常に近い構造を有する化合物」がＨＭＧ－Ｃ

ｏＡ還元酵素阻害活性を有することが本件優先日

前に甲１６，７３～７５に開示されているから，

「甲２の一般式（Ｉ）の化合物について，ＨＭＧ

－ＣｏＡ還元酵素阻害活性を有することの技術的

裏付けはあると理解できる」と主張しているが，

「非常に近い構造を有する化合物」という曖昧な

文言を使用することで，構造の異なる化合物の阻

害活性が甲２の実施例の化合物に当てはまると主

張することは許されない。 

…甲２からピリミジン環の２位の置換基を選択

する場合，その候補は，Ｒ３の範囲内である。しか

し，Ｒ３は，膨大な数の置換基に及ぶ。相違点（１

－ｉ）を解消するためには，その中から－ＮＲ４

Ｒ５（Ｒ４：メチル，Ｒ５：メチルスルホニル）を

選択しなければならない。  

甲２では，Ｒ３として，膨大な数の官能基が列挙

されている。その中から，相違点の官能基（－Ｎ

Ｒ４Ｒ５，Ｒ４：低級アルキル，Ｒ５：アルキルスル

ホニル）を選択し，甲１発明と組み合わせるため

には，その組合せについての示唆又は動機付けが

必要である。…  

甲２には，当業者が，Ｒ３のうち特に－ＮＲ４Ｒ

５を選択し，その中でも上記の相違点の官能基を選

択し，甲１発明と組み合わせるための示唆も動機

付けも欠ける。 

裁判所の判断 

(5)本件発明１と甲１発明の相違点の判断 

ア 相違点（１－ⅰ）の判断 

(ｲ)ｂ …甲２には，一般式(Ⅰ)で示される化合物が記載されており，前記化合物は，…ＨＭＧ－Ｃｏ

Ａ還元酵素（３－ヒドロキシ－３－メチル－グルタリル補酵素Ａ還元酵素）において良好な阻害作用

を示すものであることが認められる。 

(ｳ)ａ 前記(ｲ)のとおり，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物は，甲１の一般式Ｉで示される化合
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物と同様，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤を提供しようとするものであり，…甲１発明の化合物は，

甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物に包含される。  

甲２には，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物のうちの「殊に好ましい化合物」のピリミジン環

の２位の置換基Ｒ３の選択肢として「－ＮＲ４Ｒ５」が記載されるとともに，Ｒ４及びＲ５の選択肢と

して「メチル基」及び「アルキルスルホニル基」が記載されている。  

しかし，甲２に記載された「殊に好ましい化合物」におけるＲ３の選択肢は，極めて多数であり，

その数が，少なくとも２０００万通り以上あることにつき，原告らは特に争っていないところ，Ｒ３

として，「－ＮＲ４Ｒ５」であってＲ４及びＲ５を「メチル」及び「アルキルスルホニル」とすることは，

２０００万通り以上の選択肢のうちの一つになる。  

また，甲２には，「殊に好ましい化合物」だけではなく，「殊に極めて好ましい化合物」が記載され

ているところ，そのＲ３の選択肢として「－ＮＲ４Ｒ５」は記載されていない。 

さらに，甲２には，甲２の一般式（Ｉ）のＸとＡが甲１発明と同じ構造を有する化合物の実施例と

して，…Ｒ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を選択したものは記載されていない。  

そうすると，甲２にアルキルスルホニル基が記載されているとしても，甲２の記載からは，当業者

が，甲２の一般式（Ｉ）のＲ３として「－ＮＲ４Ｒ５」を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見

いだすことはできず，「－ＮＲ４Ｒ５」を選択した上で，更にＲ４及びＲ５として「メチル」及び「アル

キルスルホニル」を選択すべき事情を見いだすことは困難である。  

したがって，甲２から，ピリミジン環の２位の基を「－Ｎ（ＣＨ３）（ＳＯ２Ｒ’）」とするという技

術的思想を抽出し得ると評価することはできないのであって，甲２には，相違点（１－ⅰ）に係る構

成が記載されているとはいえず，甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより，本件発明の相違点

（１－ⅰ）に係る構成とすることはできない。 

…そうすると、…当業者が、甲１発明に甲２発明を組み合わせることにより、本件発明１を容易に

発明をすることができたとは認められない。 
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(52-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.2(2) 

 

裁判例 

分類 

52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「炉内ヒータを備えた熱処理炉」（無効審判） 

知財高判平成24年9月27日（平成23年（行ケ）第10385号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平3-304688号（特開平5-141875号公報） 

分類 F27D 11/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 芝田俊文裁判長、岡本岳裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、炉内の高さ方向に沿う温度分布状態を均一化すること

ができる炉内ヒータであり、炉底に対して縦向きに設置され、かつ、

炉側方向に沿って互いに並列配置される炉内ヒータ３，４であって、

それぞれの発熱部３ａ，４ａが長さ方向に沿って互いに異なる部位ご

とに設けられていることを特徴とするものである。 

 

（２）特開平3-156284号公報（甲１）に記載の事項 

「（産業上の利用分野） 

 本発明は炉内の保護雰囲気ガスを撹拌して被焼成物に常に均一かつ新鮮な雰囲気ガスを供給すると

ともに均一な炉内温度分布を得るバッチ式の焼成炉に関する。」（１頁右下欄１０行～１４行） 

「（従来の技術） 

 一般に，セラミックコンデンサのセラミック誘電体や圧電共振子のセラミック圧電基板等のセラミ

ック電子部品材料の焼成には，トンネル炉やたとえば第３図および第４図（判決注：別紙図面参照）

に夫々横断面および縦断面を示すようなバッチ式の焼成炉が使用されている。 

 ……上記炉体３の内部にて各匣に収容された上記被焼成物は，炉体３の天井部１ｃより炉床１ｂに

向かって懸垂させたＵ字形状を有する炭化珪素製のヒータ８の熱により焼成される。そして，上記開

口４が設けられた炉壁１ａに隣る炉側壁１ｄを貫通して設けられた雰囲気ガス投入口９より，矢印Ａ

１で示すように，雰囲気ガスが炉体３の内部に供給され，この雰囲気ガス中にて上記被焼成物が焼成

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/082599_hanrei.pdf
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される。上記炉体３の内部にて発生した排ガスは雰囲気ガス投入口９が設けられた炉側壁１ｄと対向

する一つの炉側壁１ｅを貫通して設けられた排気ガス排出口１１より，上記炉体３の外部に矢印Ａ２

で示すように排出される。 

 ……焼成の過程で発生したバインダやタールを含んだ汚れたガスは排出ガス排出口１１より排出さ

れる。」（第１頁右下欄第１５行～第２頁右上欄第１１行） 

「（発明が解決しようとする課題） 

 ところで，上記従来の焼成炉では，炉体３内に投入された雰囲気ガスは，大部分が匣組み２に当た

ったのち，匣組み２のまわりに廻り込んで炉床１ｂ近くに滞留してしまい，雰囲気ガスの淀みが発生

するばかりでなく，匣組み２をはさんで雰囲気ガスの投入側と排出側とで，投入される雰囲気ガスに

より温度差が発生し，匣組み２における匣の位置や匣内での位置によって，焼成品の特性にばらつき

が生じるという問題があった。 

 本発明の目的は，常に新鮮で均一な温度を有する雰囲気ガスがすべての被焼成物に接し，良好な特

性を有する製品を得ることができる焼成炉を提供することである。」（２頁右上欄１２行～左下欄５行） 

「（課題を解決するための手段） 

 このため，本発明は，２つの炉壁，２つの炉側壁，天井部及び炉床から構成された被焼成物を内部

に収容する閉じた空間を有する炉体内に雰囲気ガスを供給しつつ炉体内に配置された被焼成物を焼成

する焼成炉であって， 

 上記炉体の炉側壁とそれに対向する一つの炉側壁との間に夫々間隙を有するとともに，上記炉体の

炉床の上に配置された支柱により上記炉体との間に空間をおいて支持され，多段に積み重ねられて匣

組みを構成する被焼成物を収容する匣が載置される台板と，炉体の外部に配置された駆動モータによ

り駆動され，上記一つの炉壁に支持されて炉体内で回転する耐熱性材料からなるファンと，このファ

ンによる炉体内の気体の流れの上流側に開口する雰囲気ガス投入口と，上記ファンによる炉体内の気

体の流れの下流側に開口し，炉体内で発生した排気ガスを排出する排気ガス排出口とを備えたことを

特徴としている。」（２頁左下欄６行～右下欄４行） 

「（作用） 

 上記雰囲気ガス投入口より投入された雰囲気ガスは，ファンの作用による炉体内での気体の流れの

上流から下流に向かって流れる。この過程で，炉体内に投入される雰囲気ガスは殆どすべて，匣内に

侵入して被焼成物に接触する。そして，焼成により被焼成部から発生した排気ガスは，上記ファンの

作用により炉体の排気ガス排出口から炉体の外に強制的に排出され，一部は台板と炉体の炉床との間

の空間を通って再び雰囲気ガス投入口側に戻って再び匣に向かって流れ，熱風循環が行われる。」（２

頁右下欄１１行～３頁左上欄第２行） 

「（発明の効果） 

 本発明によれば，炉体に設けられたファンの作用により，炉体内で高温になった雰囲気ガスが強制

的に撹拌されるので，炉体内部での雰囲気ガスおよび温度の分布が均一になるとともに，被焼成物に

は絶えず新鮮な雰囲気ガスが接触し，良好な特性を有する製品を得ることができる。」（３頁左上欄９

行～１５行） 

「本発明に係る焼成炉の一実施例の横断面および縦断面を夫々第１図および第２図（判決注：別紙図

面参照）に示す。 
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 上記焼成炉２１は第３図および第４図にて説明した焼成炉１と同様に，多段に積み重ねられて匣組

み２２を構成する匣内に収容された被焼成物を炉体２３に出し入れするために，一つの炉壁２１ａに

設けられた開口２４に対して，扉２５が上記炉壁２１ａに開閉自在にヒンジ結合され炉体の一つの炉

壁２１ａの一部を構成する扉開閉式のバッチ炉である。 

…… 

 上記ファン２８と炉体２３内の匣組み２２との間には，炉体２３の天井部２１ｃから上記台板２７

の近くまでＵ字形状を有するたとえば炭化珪素製のヒータ３３を懸垂させている。また，上記匣組み

２２と炉体２３のいま一つの炉側壁２１ｅとの間にも，上記と同様に，Ｕ字形状を有する炭化珪素製

のヒータ３３が炉体２３の天井部２１ｃから炉床２１ｂ近くまで懸垂している。」（３頁右上欄４行～

右下欄５行）（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】炉側壁を含む炉本体と，炉本体の底部を閉塞する炉床とで形成される熱処理空間を有し，

該熱処理空間には，略鉛直方向に挿入され，かつ前記炉側壁に沿って互いに並列配置され，鉛直方向

に沿って異なる複数の部位を設定し，前記異なる複数の部位のいずれかを発熱部とした複数の炉内ヒ

ータを備え，前記複数の炉内ヒータの前記発熱部が前記熱処理空間内の鉛直方向に沿ったそれぞれ異

なる位置に設けられていることを特徴とする，熱処理炉。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年 6月 8日 ： 特許権の設定登録 

平成21年 3月 9日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年 4月21日 ： 上記訂正を容認する審決 

平成23年 3月15日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800041号） 

平成23年10月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 審決の認定した引用発明（甲１に記載された発明） 

 「２つの炉壁，２つの炉側壁，天井部及び炉床から構成された閉じた空間を有する炉体内に配置さ

れた被焼成物を焼成する焼成炉であって， 

 扉が炉壁に開閉自在にヒンジ結合され一つの炉壁の一部を構成し， 

 炉側壁とそれに対向する一つの炉側壁との間に夫々間隙を有するとともに，炉床の上に配置された

支柱により支持され，匣組みを構成する被焼成物を収容する匣が載置される台板と，一つの炉側壁に

支持されて炉体内で回転するファンを備え，ファンと匣組みとの間に，天井部から台板の近くまでＵ

字形状を有する炭化珪素製ヒータを２つ並列して懸垂させるとともに，匣組みといま一つの炉側壁と

の間にも，Ｕ字形状を有する炭化珪素製ヒータが天井部から炉床近くまで２つ並列して懸垂している

焼成炉。」（判決より抜粋） 
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判決 

原告の主張 

引用発明は，第３図，第４図に記載の従来技術に

対し，ファン２８を一つの炉側壁（第１図・第２

図における左側の炉側壁）２１ｄに支持させるこ

とにより，第３図，第４図に記載の従来技術を改

良したものであるから，引用発明においては，フ

ァン２８を炉内に設けたため，ファン２８と匣組

み２２との間にヒータがずれることにより左側

の炉側壁２１ｄから離れたと見るべきであり，ヒ

ータを炉側壁に沿って２つ並列配置した第３図，

第４図を参酌すれば，引用発明は，下記のとおり

認定されるべきである。 

「２つの炉壁，２つの炉側壁，天井部及び炉床か

ら構成された閉じた空間を有する炉体内に配置

された被焼成物を焼成する焼成炉であって， 

 扉が炉壁に開閉自在にヒンジ結合され一つの

炉壁の一部を構成し， 

 炉側壁がそれと対向する一つの炉側壁との間

に夫々間隙を有するとともに，炉床の上に配置さ

れた支柱により支持され，匣組みを構成する被焼

成物を収容する匣が載置される台板と，一つの炉

側壁に支持されて炉体内で回転するファンを備

え，ファンと匣組みとの間に，天井部から台板の

近くまでＵ字形状を有する炭化珪素製ヒータを

２つ並列して一つの炉側壁に沿って懸垂させる

とともに，Ｕ字形状を有する炭化珪素製ヒータを

天井部から炉床近くまで２つ並列していまひと

つの炉側壁に沿って懸垂している焼成炉。」 

被告の主張 

原告の主張は，従来技術である第３図，第４図

の構造を参酌し，引用発明についてもファン２８

がない従来技術と同様の構造と把握すべきと主張

するものと理解される。しかし，引用発明は，従

来技術と比較して，ファン２８を炉内に設けた点

こそが特徴点となっているのであり，その特徴点

をないものとして引用発明を認定することは合理

的ではない。原告の主張する引用発明は，甲１の

従来技術（第３図，第４図）の構成と引用発明（第

１図，第２図）の構成を組み合わせた新たな構成

というほかなく，そのような新しい構成を甲１の

記載から認定することは困難である。また，甲１

においては，引用発明においてファン２８が必須

のものとされてあり，この点において，従来技術

（第３図，第４図）のファン２８がなく，炉側壁

１ｄに沿ってヒータ８を並列させる構成は改変さ

れ，排除されている。したがって，甲１において，

従来技術（第３図，第４図）のファン２８がなく，

炉側壁１ｄに沿ってヒータ８を並列させる構成

は，「特許出願に係る発明に共通して記載されてい

る事項」ではない。 

 よって，引用発明の認定に関する原告の主張は

失当であり，審決の認定に誤りはない。 

裁判所の判断 

原告の主張は採用することができない。…引用発明は，従来技術である第３図，第４図に記載の焼

成炉の問題を解決するため，ファン２８を炉内に設けた構成が特徴点となっているのであり，その特

徴点をないものとして引用発明を認定することは，引用例に記載されたひとまとまりの技術的思想を

構成する要素のうち技術的に最も重要な部分を無視して発明を認定するものであり，許されないとい

うべきである。引用発明においては，炉体の外部に配置された駆動モータにより駆動されるとともに

一つの炉壁に支持されているファン２８によって，ヒータの熱で高温になった雰囲気ガスを強制的に

攪拌することで炉内温度を均一にするものであるから，ヒータ３３は，ファン２８と被焼成物が収容
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されている匣組み２２との間に位置することが合理的であり，発熱体が炉側壁に沿って並列する構成

は想定できないというべきである。 
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(52-1)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.2(2) 

 

裁判例 

分類 

52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「可食容器セットの製造方法」（査定不服審判） 

知財高判平成24年12月19日（平成24年（行ケ）第10099号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2005-113382号（特開2006-288276号公報） 

分類 A23L 1/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 土肥章大裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、生産性及び品質性に優れた乾海

苔を素材とした可食容器セットを提供すること

を目的とする。本願発明は、乾海苔（シート状

食材）１と乾海苔（シート状食材）１の間に両

面シリコン紙からなる合紙２を挟んで積層し、

その最下部に厚紙３を配置した状態で、熱プレ

スを行うことによって可食容器１０を得る。 

 

（２）引用例１（引用発明）に記載の事項：特開昭61-274667号公報（判決の認定） 

「(ア)特許請求の範囲(1)「乾海苔に，加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後，該乾海苔を

一対のリテーナーに挟持して所定の食器形状に成形し，この成形物をその成形状態を維持したまま加

熱して固形化することを特徴とする海苔を素材とした可食容器の製法。」 

 (イ)本発明は，海苔を素材とした可食容器の製法に関するものである。 

 (ウ)従来から種々の可食容器があるが，海苔は，簡単に容器の形状になし得るものではなく，可食容

器の素材としては利用し難い。本発明の目的は，特有の食感，風味等を有する海苔を素材として可食

容器を製造する方法を提供し，海苔の利用方法を拡大することにある。本発明は，前記特許請求の範

囲(1)に記載の方法によって，前記の目的を達成したものである。 

 (エ)本発明においては，乾海苔として，常法により調整された大きな乾海苔を所定形状に打ち抜いて

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/082845_hanrei.pdf
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用いる。 

 (オ)凸形リテーナー上に乾海苔を載置した後，凹形リテーナーを下降させずにプランジャーのみを下

降させてプランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持し，この状態において，加熱

した水蒸気を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に流通させて乾海苔の周辺部のみに接触させて，

柔軟性を付与する。 

 (カ)次いで，凹形リテーナーを下降させ，プランジャーからはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周

辺部を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する。 

 (キ)しかる後，前記成形により得られた成形物を，その成形状態を維持したまま，すなわち凸形リテ

ーナー及びプランジャーを下降状態に維持したまま加熱すると，当該成形物が乾燥固形化されて各種

形状の可食容器が得られる。加熱（火入れ）は，例えば，凸形リテーナーをその内部から適宜の手段

で加熱することにより行うことができる。 

 (ク)前記加熱の終了後，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させ，可食容器をリテーナー間に位

置させた状態において，例えば乾燥空気を可食容器に接触させて冷却かつ更に乾燥し，しかる後，プ

ランジャーを下降させて乾燥固形化された可食容器を取り出すのが好ましい。 

 (ケ)こうして得られた可食容器は，リテーナーの凹凸形状に応じて任意の形状を呈するが，可食容器

がその底部から口部に向けて広がるようにテーパを付した形態に成形してあれば，第１２図に示すよ

うに積み重ねることが可能である。 

 (コ)本発明の海苔を素材とした可食容器の製法は，湿気により柔軟性が生じるという乾海苔の特性を

巧みに利用して，乾海苔特有の色沢，香味及び呈味を損なうことなく，カップ状等の任意形状の可食

容器を得ることができるという効果を奏するものである。また，本発明により得られた可食容器は，

その使用に際して食品を盛り付けることにより食事の雰囲気をより楽しませ，盛り付けた食品の食感，

呈味及び香気と，乾海苔の食感，呈味及び香気とを相乗作用させて嗜好性を高めることができるため，

可食容器としての価値が極めて高いものである。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本件補正発明） 

【請求項１】シート状の乾海苔を熱プレスすることにより成形された可食容器が，複数積層された可

食容器セットの製造方法であって，シート状の乾海苔とシート状の乾海苔との間に合紙を挟んで，複

数枚のシート状の乾海苔と複数枚の合紙とを積層し，更にその積層体の上下面に合紙を配置すると共

にその最下部に厚紙を配置して積層する工程と，前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とからなる積層

体を所定の形状に打ち抜く工程と，雌型と，前記雌型に対応した雄型と，前記雄型と共に雌型の上方

に設けられる押え型とから構成され，かつ前記雌型の成形面が加熱された熱プレス成形機を用いて，

前記打ち抜かれた積層体における前記厚紙を前記雌型の成形面に接触させ，前記打ち抜かれた積層体

における上面の合紙を前記雄型に接触させ熱プレスを行い，前記シート状の乾海苔と合紙と厚紙とを

成形する成形工程と，前記熱プレス成形機から，成形されたシート状の乾海苔と合紙と厚紙とを押出

し，可食容器セットを形成する，押出し工程と，を含むことを特徴とする可食容器セットの製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年12月18日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2009-25137号）、 
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手続補正（本件補正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年2月7日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…本件審決が認定した…「引用発明」…は，以下のとおりである。 

ア 引用発明：海苔を素材とした積層された可食容器の製法であって，常法により調製された大き

な乾海苔を，所定形状に打ち抜き，加熱した水蒸気を接触させて柔軟性を付与した後，プランジャー

と凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつプランジャーからはみでた乾海苔の周辺部

を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し，成形状

態を維持したまま，凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，乾海苔を加熱して可食容器

形状とし，凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器

を取り出し，得られた可食容器を積み重ねる，積層された可食容器の製造方法 

判決 

原告の主張 

…引用例１には，加熱した水蒸気によって柔軟

性を付与することにより乾海苔の可食容器形状

への成形を行い，その後，これにより得られた成

形物を加熱により乾燥固形化することが記載さ

れている。ここで加熱は，成形のために行われる

のではなく，成形に際して柔軟性を付与するため

に接触させた水蒸気による水分を蒸発させ，成形

物を乾燥固形化させるために行われるものであ

る。 

すなわち，引用例１に記載の発明は，熱プレス

成形機を用いて熱プレスにより乾海苔を成形す

るものではない。 

 また，引用例１には，乾燥固形化された可食容

器は，凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間か

ら取り出された後，積み重ねることが可能である

と記載されているにすぎず，１つずつの可食容器

の製造方法が記載されているのであり，積層され

た可食容器の製造方法についての記載はない。 

 ウ 以上によれば，引用例１に記載の発明は，

次のとおり認定されるべきである。 

 「海苔を素材とした可食容器の製法であって，

常法により調製された大きな乾海苔を，所定形状

被告の主張 

 ア 水蒸気によって柔軟性を付与して乾海苔の

成形を行うことについて，引用例１の特許請求の

範囲には，「柔軟性付与工程」の後に「一対のリテ

ーナーによる食器形状挟持成形工程」が記載され

ているところ，引用例１の発明の詳細な説の記載

を参酌すると，後者の工程は，「プランジャーと凸

形リテーナーとの間に乾海苔の周辺部を凸形リテ

ーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔

を所定の可食容器形状に成形する」工程であると

認められる。してみると，原告主張に係る引用例

１に記載の発明は，「柔軟性付与工程」と「一対の

リテーナーによる食器形状挟持成形工程」との順

番を誤るものであるばかりか，当該順番には技術

的意味がない。 

…引用発明は，原告主張のように加熱した水蒸

気によって柔軟性を付与することにより乾海苔の

可食容器形状への成形を行い，その後，これによ

り得られた成形物を加熱により乾燥固形化するも

のではなく，むしろ，成形の最終工程として「加

熱」があり，「加熱」により成形を完成させるもの

であるといえる。 

 したがって，引用発明について「凸形リテーナ
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に打ち抜き，プランジャーと凸形リテーナーとの

間に乾海苔の中央部を挟持した後，加熱した水蒸

気を接触させて柔軟性を付与し，プランジャーか

らはみ出た柔軟性の付与された乾海苔の周辺部

を凸形リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟

持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形し，成

形状態を維持したまま，凸形リテーナーをその内

部から加熱することにより，前記成形物を加熱し

て乾燥固定化し，凹形リテーナー及びプランジャ

ーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，

可食容器を取り出す，可食容器の製造方法」 

ーをその内部から加熱することにより，乾海苔を

加熱して可食容器形状とし」と認定した本件審に

誤りはない。 

 イ 引用例１には，複数の同形の可食容器を製

造し，得られた可食容器を積み重ね，積層された

状態とすることについての記載があるから，引用

発明について，凹形リテーナー及びプランジャー

を上昇させた後，プランジャーを下降させて，可

食容器を取り出して，その「得られた可食容器を

積み重ねる，積層された可食容器の製造方法」と

認定した本件審に誤りはない。 

裁判所の判断 

 引用例１に…記載の発明は，次の工程を含むものである。 

※以下の工程の後の括弧内は、上記「２．（２）引用例１（引用発明）に記載の事項」を参照） 

 工程①：常法により調整された大きな乾海苔を，所定形状に打ち抜く工程（前記…(エ)…） 

 工程②：乾海苔を凸形リテーナー上に載置する工程（前記…(オ)…） 

 工程③：プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持する工程（前記…(オ)…） 

 工程④：工程③の位置関係を維持したまま，加熱した水蒸気を乾海苔に接触させて柔軟性を付与す

る工程（前記…(オ)…） 

 工程⑤：プランジャーからはみでた乾海苔の周辺部（すなわち，柔軟性を付与された部分）を凸形

リテーナーと凹形リテーナーとの間に挟持して乾海苔を所定の可食容器形状に成形する工程（前記…

(カ)…） 

 工程⑥：工程⑤の位置関係を維持したまま，凸形リテーナーをその内部から加熱することにより，

乾海苔を加熱して乾燥固形化し，可食容器形状とする工程（前記…(キ)…） 

 工程⑦：凹形リテーナー及びプランジャーを上昇させた後，プランジャーを下降させて，可食容器

を取り出す工程（前記…(ク)…） 

 工程⑧：得られた可食容器を積み重ねる工程（前記…(ケ)…） 

 (ア) 本件審決が認定した引用発明は，…引用例１に記載の前記各工程のうち，工程①に引き続い

て工程④が記載され，次に「プランジャーと凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」

とした上で，工程⑤以下が順次記載されており，工程②及び③が明示されていない。 

 もっとも，工程②は，乾海苔を成形装置で加工する際に必ず行われる自明のことであるばかりか，

この点は，本件補正発明との間の相違点となるものではない。 

 また，工程③は，工程④と相俟って，加熱した水蒸気を乾海苔に接触させる具体的態様を明らかに

するものである。しかるところ，引用例１に記載の発明の技術的思想は，加熱した水蒸気を乾海苔に

接触させることで柔軟性を付与した後に可食容器を熱プレスにより成形するというものであって，引

用例１に記載の発明と本件補正発明との対比に当たって，当該接触が可食容器の成形前にされること

を特定すれば足り，その具体的態様を特定する必要はない。そして，本件審決は，「プランジャーと
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凸形リテーナーとの間に乾海苔の中央部を挟持しつつ」とした上で，工程⑤以下を順次認定すること

で，乾海苔の成形に当たってその中央部がプランジャーと凸形リテーナーとの間に挟持されており，

可食容器の成形前に乾海苔に柔軟性が付与されていることを明らかにしている。 

 したがって，本件審決が工程②及び③を明示せずに引用発明を認定したことに，誤りはなく，また，

本件審決による引用発明の認定は，引用例１に記載の発明のその余の工程を踏まえたものであるか

ら，誤りはないというべきである。 
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(52-1)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.2(2) 

 

裁判例 

分類 

52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「反射光源を使用する位置推定方法および装置」（査定不服審判） 

知財高判平成25年8月9日（平成24年（行ケ）第10436号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-506413号（特表2007-530978号公報） 

分類 G01B 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、室内を自律的に移動して床掃除を行うロ

ボットが、自己充電用のドックステーションに移動する

ことを目的の一つとし、異なる変調パターンで変調され

た２つの光スポット２０４、２０５を面２０６に投射す

るための光源２０３と、物体２０１に取り付けられ、光

スポットからの反射光を検出する検出器２０２と、変調

パターンに基づいて光スポットを識別し、２つの光スポ

ットの場所に基づいて物体２０１の位置および姿勢を測

定するデータ処理装置と、を備える。 

 

（２）引用発明の概要（審決の認定） 

「ア 引用発明の内容 

「無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステムであって，天井に配設され，複数の光Ｅ

ｉを発するための複数の蛍光灯Ｌｉと，前記複数の光Ｅｉを検出するように無人車２０に搭載された

ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２と，前記複数の光Ｅｉの座標ｇｉに基づいて前記無人車２０

の位置Ｐ及び方向（姿勢）δを演算するための演算回路ＣＰＵ３３とを備え， 

 前記複数の光Ｅｉは，互いに異なる変調周波数Ｆｉで変調され， 

 前記ＩＴＶカメラ２１及び受光ユニット２２を備えた前記演算回路ＣＰＵ３３は，変調周波数Ｆｉ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/487/083487_hanrei.pdf
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を照明灯データメモリ３４のテーブルと照合して完全画像Ｌｉ´に対応する実像が前記複数の光Ｅｉ

であることを特定するように構成された無人車２０の現在位置及び方向を検出するためのシステム。

（ここで，ｉ＝１～Ｎである。）」」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（本願補正発明） 

【請求項１】物体の位置を推定するための位置推定システムであって， 

 上向きに光を放射してある面に，光反射部材を介することなく少なくとも２つの光スポットを投射

するための１つまたはそれ以上の光源と， 

 前記少なくとも２つの光スポットからの反射光を検出するように前記物体に取り付けられた検出器

と， 

 前記少なくとも２つの光スポットの場所に基づいて前記物体の位置および姿勢を測定するためのデ

ータ処理装置とを備え， 

 前記少なくとも２つの光スポットのうちのある１つの光スポットは，第１の変調パターンで変調さ

れた光によって投射される一方，前記少なくとも２つの光スポットのうちの他の１つの光スポットは，

前記第１の変調パターンとは異なる第２の変調パターンで変調された光によって投射され， 

 前記検出器を備えた前記データ処理装置は，少なくとも第１の変調パターンおよび第２の変調パタ

ーンに基づいて２つの光スポットを識別するように構成される位置推定システム。 

 

（４）発明の詳細な説明の開示 

「図３に、図２に関して既述の本方法および装置の

一実施形態に関連する幾何学的モデルを図示する。

天井２０６は、床２０７の上の高さｈのところにあ

る。点ｗ１３０１は、第１のスポット２０４の重心

にあり、点ｗ２３０２は、第２のスポット２０５の

重心にある。ここに示す実施形態では、Ｘ軸、Ｙ軸、

およびＺ軸を有するグローバル座標系が、定められ、

グローバル基準座標系とも呼ばれる。」 

（本願の【００４５】抜粋） 

「本願明細書（甲５）の実施形態には，本願補正発明を具現化する位置推定システムとして，あらか

じめ規定された座標軸における物体の絶対的な位置（環境に対する物体の位置）を推定することが記

載されている。」（判決文より抜粋） 

 

（５）手続の経緯 

平成17年3月25日 ： 国際特許出願（優先権主張日：平成16年3月29日・米国） 

平成23年 4月12日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-7706号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年 8月16日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 引用例１に記載された発明における「無人車２０」、「現在位置及び方向」、「検出」、「現在位置及び

方向を検出するためのシステム」、「天井」、「複数の蛍光灯Ｌｉ」、「搭載された」、「ＩＴＶカメラ２１

及び受光ユニット２２」、「座標ｇｉ」、「位置Ｐ及び方向（姿勢）δ」、「演算」、及び「演算回路ＣＰ

Ｕ３３」は、本願補正発明における「物体」、「位置」、「推定」、「位置推定システム」、「ある面」、「１

つまたはそれ以上の光源」、「取り付けられた」、「検出器」、「場所」、「位置および姿勢」、「測定」、及

び「データ処理装置」にそれぞれ相当する。 

判決 

原告の主張 

(1) 審決は，引用発明について，「無人車２０の

現在位置及び方向を検出するためのシステム」と

認定している。しかし，引用例１に記載された位

置推定システムは，当該システムが天井に固定的

に設けられた蛍光灯の座標をあらかじめ保有す

ることを前提に，かかる座標に基づいて無人車の

位置を推定するものであるから，推定される位置

は，蛍光灯に対する相対的な位置ではなく，環境

内における絶対的な位置である（引用例１の【０

００９】，【００１２】，【００１７】～【００２２】，

【００２９】，図４）。… 

被告の主張 

 引用例１の演算回路（ＣＰＵ３３）は，ＩＴＶ

カメラが撮影した蛍光灯像（明領域）の像中心の

画素アドレスに基づいて，無人車から見た像中心

のチルト角及びパン角を得て，蛍光灯に対する無

人車の位置及び方向を特定するとともに，受光ユ

ニットによる蛍光灯の特定に基づいて，照明灯デ

ータメモリから像中心の座標を読み出し，無人車

の位置及び方向を特定する（甲１の【００１７】

～【００２２】，図４，図６）。したがって，引用

発明は，無人車２０の現在位置及び方向を検出す

るためのシステムである（同【０００１】，【００

０５】）。 

裁判所の判断 

 原告は，引用例１の位置推定システムによって推定される位置は，蛍光灯に対する相対的な位置で

はなく，環境内における絶対的な位置であると主張する。しかし，本願補正発明の進歩性判断におけ

る引用発明の認定は，引用例１の記載に基づいて本願補正発明との対比に必要な限度で行えば足り，

本願補正発明が，請求項１において「物体の位置および姿勢」について，相対的な位置とも，絶対的

な位置とも規定されていない以上，あえて，引用例１の位置推定システムによって推定される位置が

環境内における絶対的な位置であることを認定する必要はない。 
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(52-1)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.2(2) 

 

裁判例 

分類 

52-1:引用発明を上位概念化して認定することについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「給与計算方法及び給与計算プログラム」（査定不服審判） 

知財高判平成29年7月4日（平成28年（行ケ）第10220号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2014-217202号（特開2016-085562号公報） 

分類 G06Q 10/10 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 髙部眞規子裁判長、山門優裁判官、片瀬亮裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、企業にクラウドコンピューティングによる給

与計算を提供するための給与計算方法に関し、あらかじめ記

録された企業情報及び従業員情報を用いて、該当月の各従業

員の給与計算を行い、給与計算の計算結果の少なくとも一部

を、計算結果の確定ボタンとともにウェブブラウザ上に表示

させ、確定ボタンがクリック又はタップされると、該当月の

各従業員の計算結果を確定させることにより、中小企業等に

対し、給与計算事務を大幅に簡便にすることができる。 

 

（２）引用文献 

「(ア) 周知例２（甲６） 

周知例２の技術分野（【０００１】），背景技術（【０００２】），発明が解決しようとする課題（【００

１１】），発明の効果（【００１５】），発明を実施するための最良の形態（【００１８】，【００２５】，【０

０２７】～【００２９】，【００３６】）の記載によれば，周知例２には，「従業員の給与支払機能を提

供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む

企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の取引金融機関，口座，メール

アドレス及び支給日前希望日払いの要求情報の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えるこ

と」が記載されていると認められる。 

【図５】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/086887_hanrei.pdf
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(イ) 甲７（特開２００１－２９０９２３号公報） 

甲７の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００９】），発明の

実施の形態（【００１０】，【００１１】，【００１３】，【００１４】，【００２０】，【００２１】）並びに

図１及び図３（別紙引用例等図面目録参照）の記載によれば，甲７には，「従業員の給与支払機能を提

供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む

企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の勤怠データの入力及び変更が

可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。 

(ウ) 乙９（特開２００１－２７３３８９号公報） 

乙９の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００７】），発明の

実施の形態（【００１２】，【００１５】，【００１６】，【００１９】，【００２０】）及び図１（別紙引用

例等図面目録参照）の記載によれば，乙９には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーション

サーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報

を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員の出勤時間及び退勤時間の情報の入力及び変更が可能な

従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。 

(エ) 乙１０（特開２００３－３０４７７号公報） 

乙１０の発明の属する技術分野（【０００１】），発明が解決しようとする課題（【０００４】），発明

の実施の形態（【００１３】～【００１５】，【００２２】～【００２６】）及び図２（別紙引用例等図

面目録参照）の記載によれば，乙１０には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサー

バを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入

力可能な利用企業端末のほかに，従業員の勤怠情報（例えば，出社の時間，退社の時間，有給休暇等）

の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が記載されていると認められる。」（判決

より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項１のみ）（本願発明） 

【請求項１】企業にクラウドコンピューティングによる給与計算を提供するための給与計算方法であ

って， 

サーバが，前記企業の給与規定を含む企業情報及び前記企業の各従業員に関連する従業員情報を記

録しておき， 

前記サーバが，前記企業情報及び前記従業員情報を用いて，該当月の各従業員の給与計算を行い， 

前記サーバが，前記給与計算の計算結果の少なくとも一部を，前記計算結果の確定ボタンとともに

前記企業の経理担当者端末のウェブブラウザ上に表示させ， 

前記確定ボタンがクリック又はタップされると，前記サーバが，前記クリック又はタップのみに基

づいて該当月の各従業員の前記計算結果を確定させ， 

前記従業員情報は，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末のウェブブ

ラウザ上に表示させて入力された，給与計算を変動させる従業員入力情報を含むことを特徴とする給

与計算方法。 

 

（４）手続の経緯 
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平成26年10月24日 ： 特許出願 

平成27年11月 4日  拒絶査定 

平成27年12月 3日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2015-21527号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成28年 8月16日 ： 「本件審判の請求は成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件審決は，相違点５について，引用例の図２には，【扶養者情報】の項目が見て取れるところ，

一般に，扶養者情報は，給与計算を変動させる従業員情報であるとした上で，「従業員の給与支払機

能を提供するアプリケーションサーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等

を含む企業情報及び従業員情報を入力可能な利用企業端末のほかに，従業員情報の入力及び変更が可

能な従業者の携帯端末機を備えること」は，本願出願日前に周知の技術（周知例２例示周知技術）で

あり，従業員にどの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは，当業者が適宜選択すべき設計

的事項であるとして，「引用発明において，扶養者情報を従業員の申告に基づいて入力する構成に代

えて，周知例２などに周知の技術や一般的な構成を採用して，本願発明と同様に，給与計算を変動さ

せる従業員入力情報（扶養者情報）を各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員

端末のウェブブラウザ上に表示させる構成とすることは，当業者が，本願出願日前に容易に発明でき

たものである。」旨認定判断した。 

判決 

原告の主張 

（２） 周知技術等の認定の誤り 

本願出願日時点において，クラウド上の給与計

算ソフトでは，従業員端末から従業員情報を入力

する機能，ましてや給与計算を変動させる従業員

情報を入力する機能は存在せず，少なくとも周知

ではなかった。また，その前提となる従業員用の

ＩＤを用意すること自体，少なくとも周知ではな

かった。 

本件審決は，周知例２のみに基づいて，従業員

の給与支払機能を提供するアプリケーションサ

ーバを有するシステムにおいて，企業の給与締め

日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情

報を入力可能な利用企業端末の他に，従業員情報

の入力及び変更が可能な従業員の携帯端末機を

備えることは，本願出願日前に周知の技術であっ

たことを認定しているが，これは誤りである。周

被告の主張 

（２） 周知技術等の認定に誤りはないこと 

本願出願日における技術水準を認定する際の根

拠については，クラウド給与サービスとして実装

されたものに限られるものではなく，ＡＳＰ給与

計算システム（インターネットを介してアクセス

可能なサーバで提供される給与計算システム）に

おける技術水準も検討する必要がある。本願明細

書には，本願発明は，クラウドコンピューティン

グを提供するウェブサーバにより実現することが

できる（【００２５】）旨の記載以上の具体的なシ

ステム構成に言及する記載は見当たらないから，

本願発明が前提とするクラウドコンピューティン

グがＡＳＰサービスをも包含する概念であるとの

本件審決の認定に誤りはない。 

インターネットを介してアクセス可能なサーバ

で提供される給与計算システムにおいて，従業員
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知例２には，従業員情報として，給与計算に変動

を及ぼさない個人情報及び取引金融機関，口座情

報を入力させることの記載があるにすぎない。 

（３） 引用発明に周知技術を適用することに阻

害要因等があること 

前記２〔原告の主張〕のとおり，引用例と周知

例２とは異なる技術分野に属するものであるか

ら，周知例２に記載された技術を引用発明に適用

することは容易でない。 

また，引用発明において，給与計算を変動させ

る従業員入力情報は，税理士端末１０から固定項

目として給与データベース３に登録され，これは

税理士のみに与えられた権限に基づいて行われ

るところ，同発明は，中小企業等ないし小規模事

業者に対し，外部の専門家の関与の下で行われる

給与計算等を円滑にすることを課題として上記

構成を採用するものであるから，これを改変する

とすれば，上記課題を解決しないものとなること

が不可避である。したがって，給与計算を変動さ

せる従業員入力情報（扶養者情報）の入力を税理

士端末１０とは異なる端末から行うこと，特に専

門家端末ではない従業員端末から行うことには，

明白な阻害事由がある。 

なお，本件審決は，相違点５に係る認定判断の

箇所において，特開２００１－２９０９２３号公

報（甲７）についても言及しているが（１８頁），

甲７は，引用例において背景技術として否定さ

れ，排斥されたものであり（【０００４】），引用

例に接した当業者が当該技術を引用発明に適用

することは考えられない。 

の携帯端末から従業員情報を入力させる構成は，

周知例２及び引用発明の背景技術である甲７のほ

か，特開２００１－２７３３８９号公報（乙９）

や特開２００３－３０４７７号公報（乙１０）に

も開示されている（乙９【００１６】，乙１０【０

０１５】，【００２５】）。 

したがって，本件審決における周知技術の認定

に誤りはない。 

（３） 引用発明に周知技術を適用することに阻害

要因等はないこと 

周知例２に記載された技術と引用発明が同一の

技術分野に属するものであることについては，前

記２〔被告の主張〕のとおりである。また，本願

発明と引用発明とは，給与担当者における給与計

算の負担を削減し，これを円滑に行うことを可能

にするという，給与計算システムにおける自明の

課題が共通している。給与計算に必要な固定項目

や変更項目を外部専門家の端末で行うか従業員の

端末で行うかは，いずれもこの課題を解決するも

のであり，扶養者情報の入力を税理士端末ではな

く従業員端末から行うことについて，阻害事由は

ない。 

なお，甲７には，従業員が使用するＰＤＡ端末

や携帯電話機などの従業員の携帯端末を用いて，

勤務データや届出データ，個人データの入力に使

用し給与計算に用いる構成が記載されており，同

構成は本願出願前に周知技術であったところ，同

構成を引用発明に適用するに当たり阻害要因は見

当たらず，同構成を引用発明に適用することは，

当業者が容易に想到し得たものである。引用例に

背景技術として示されているというだけで，甲７

に記載された上記構成を引用発明に適用すること

が排斥されるわけではない。 

裁判所の判断 

３ 相違点５の容易想到性について 

…（２） 本件審決が認定した周知技術について 

…周知例２，甲７，乙９及び乙１０には，「従業員の給与支払機能を提供するアプリケーションサー
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バを有するシステムにおいて，企業の給与締め日や給与支給日等を含む企業情報及び従業員情報を入

力可能な利用企業端末のほかに，①従業員の取引金融機関，口座，メールアドレス及び支給日前希望

日払いの要求情報（周知例２），②従業員の勤怠データ（甲７），③従業員の出勤時間及び退勤時間の

情報（乙９）及び④従業員の勤怠情報（例えば，出社の時間，退社の時間，有給休暇等）（乙１０）

の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示されていることは認められるが，

これらを上位概念化した「上記利用企業端末のほかに，およそ従業員に関連する情報（従業員情報）

全般の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」や，「上記利用企業端末のほかに，

従業員入力情報（扶養者情報）の入力及び変更が可能な従業者の携帯端末機を備えること」が開示さ

れているものではなく，それを示唆するものもない。 

したがって，周知例２，甲７，乙９及び乙１０から,本件審決が認定した周知技術を認めることは

できない。また，かかる周知技術の存在を前提として，本件審決が認定判断するように，「従業員に

どの従業員情報を従業員端末を用いて入力させるかは，当業者が適宜選択すべき設計的事項である」

とも認められない。 

（３） 動機付けについて 

本願発明は，…中小企業等に対し，給与計算事務を大幅に簡便にするための給与計算方法及び給与

計算プログラムを提供することを目的とするものである（本願明細書【０００２】～【０００６】）。 

そして，本願発明において，各従業員が入力を行うためのウェブページを各従業員の従業員端末の

ウェブブラウザ上に表示させて，同端末から扶養者情報等の給与計算を変動させる従業員情報を入力

させることにしたのは，扶養者数等の従業員固有の情報（扶養者数のほか，生年月日，入社日，勤怠

情報）に基づき変動する給与計算を自動化し，給与計算担当者を煩雑な作業から解放するためである

（同【００３５】）。 

一方，…引用例に記載された発明は，複数の事業者端末と，…複数の事業者と，税理士や社会保険

労務士のような専門知識を持った複数の専門家が，給与計算やその他の処理を円滑に行うことができ

るようにしたものである。 

したがって，引用例に接した当業者は，本願発明の具体的な課題を示唆されることはなく，専門家

端末から従業員の扶養者情報を入力する構成に代えて，各従業員の従業員端末から当該従業員の扶養

者情報を入力する構成とすることにより，相違点５に係る本願発明の構成を想到するものとは認め難

い。 

なお，引用発明においては，事業者端末にタイムレコーダが接続されて従業員の勤怠データの収集

が行われ，このデータが給与計算サーバ装置に送信されて給与計算が行われるという構成を有するか

ら，給与担当者における給与計算の負担を削減し，これを円滑に行うということが，被告の主張する

ように自明の課題であったとしても，その課題を解決するために，上記構成に代えて，勤怠データを

従業員端末のウェブブラウザ上に表示させて入力させる構成とすることにより，相違点５に係る本願

発明の構成を採用する動機付けもない。 

 

（参考） 

 知財高判平成24年8月8日（平成23年(行ケ)第10360号）も参照。 
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(53)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2 

裁判例 

分類 

53:本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった発明といえるか否かについて 

キーワード 記載されているに等しい事項 

 

１．書誌的事項 

事件 「プロセス自動化システム」（査定不服審判） 

知財高判平成22年4月28日（平成21年（行ケ）第10163号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-504651号（特表2000-514220号公報） 

分類 G05B 19/418 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

プロセス自動化システムにおける操作-および監視レ

ベルの中のターミナル（１）及びプロセス近傍の自動化

レベルの中の自動化装置（４）が送信-／受信装置（３、

６、１０）およびデータ伝送媒体（１１）（無線接続、遠

隔通信回路網）を介してマスター-コンピュータ（９）と

通信する。これはスーパーコンピュータとして計算セン

ターに設けられ得、別のプロセス自動化システム（１２、

１３）をも制御し得る。 

 

（２）引用発明１ 

「（ア）半導体製造装置は，複数の要素プロセス設備群を管理する半導体製造ラインシステム，半導体

製造ラインで製造される製品の進捗管理，要素プロセス設備群に対する製造条件の指示及び要素プロ

セス設備群の作業者に対する製造条件の指示を管理する管理部署システム，及びこの半導体製造ライ

ンシステムと管理部署システムとを接続して総合的な工程管理を行う電子ファイル管理計算機（工程

管理用計算機）とから構成される。 

（イ）半導体製造ラインシステムの複数の設備群管理計算機及び製品管理計算機は，通信回線に情報

転送可能な状態で接続されている。また，管理部署システムの複数の部署別管理計算機も，通信回線

に情報転送可能な状態で接続されている。 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/080172_hanrei.pdf
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（ウ）電子ファイル管理計算機（工程管理用計算機）は，複数の部署別管理計算機の持つ電子ファイ

ルの製造管理情報を組み合わせて工程管理用電子ファイルを作成し，この工程管理用電子ファイルの

作成過程を管理する機能，複数の設備群管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指

定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管理する機能，それぞれの管理部署又は要素プロセス設

備群での書類審査，承認及び有効期限を管理する機能，それぞれの電子ファイルの製造管理情報と設

備管理情報とを工程管理用電子ファイルにバックアップとして保存する機能を備えている。」（判決よ

り抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】操作・監視層のなかに存在する第１の送信・受信装置（３）に接続された，プロセスを

操作しかつ監視するためのターミナル（１）と，下位の自動化層のなかに存在する，プロセスバスを

介して第２の送信・受信装置（６）に接続された自動化装置（４）と，第３の送信・受信装置（１０）

に接続されているマスターコンピュータ（９）とを備えたプロセス自動化システムにおいて，前記マ

スターコンピュータは，前記操作・監視層および前記自動化層の外側に配置され，前記第３の送信・

受信装置（１０）は，データ伝送媒体（１１）を介して前記第１および第２の送信・受信装置（３，

６）と通信して，データが前記操作・監視層と自動化層との間でマスターコンピュータ（９）を介し

て交換され，その際前記プロセスバスは前記ターミナルとはリンクされていないことを特徴とするプ

ロセス自動化システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成 9年 7月 3日 ： 特許出願（原出願の優先権主張日：平成8年7月8日・独国） 

平成18年 9月22日 ： 拒絶査定 

平成18年12月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2006-28998号） 

平成20年 2月 5日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年 2月 3日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（審決における引用発明の認定。判決より抜粋。） 

＜引用発明１＞ 

「管理部署システム２のなかに存在する送信・受信装置に接続された，半導体製造ラインで製造され

る製品の進捗管理，要素プロセス設備群１０１～１０ｎに対する製造条件の指示，要素プロセス設備

群１０１～１０ｎの作業者に対する製造条件の指示を管理するための複数の部署別管理計算機２５

～２９と，半導体製造ラインシステム１のなかに存在する，通信回線を介して送信・受信装置に接続

された，設備群管理計算機１１１～１１ｎと，送信・受信装置に接続されている電子ファイル管理計

算機３とを備えた半導体製造装置において，電子ファイル管理計算機３に接続された送信・受信装置

は，電子ファイル管理計算機用通信回線を介して管理部署システム２の中に存在する送信・受信装置，
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および，半導体製造ラインシステム１の中に存在する送信・受信装置と通信して，部署別管理計算機

２５で入力されたデータが，電子ファイル管理計算機３を介して，半導体製造ラインシステム１の設

備群管理計算機１１１に転送され，その際，半導体製造ラインシステム１の通信回線は，管理部署シ

ステム２の通信回線と，直接リンクされていない半導体製造装置。」 

判決 

原告の主張 

（ア）送信・受信装置について 

 審決は，引用発明１において，「・・・管理部

署システムシステム２，半導体製造ラインシステ

ム１，電子ファイル管理計算機３は，それぞれ，

送信・受信装置を有していることは明らかであ

る。」（５頁下１行～６頁２行）とした。 

 しかし，引用例１に「管理部署システム２と電

子ファイル管理計算機３，及び半導体製造ライン

システム１と電子ファイル管理計算機３とはそ

れぞれ通信回線を介して接続されている点」は記

載されているものの，「部署別管理計算機２５か

ら電子ファイル管理計算機３にデータを転送す

る点」（段落【００４７】），「部署別管理計算機２

７から電子ファイル管理計算機３にデータを転

送する点」（段落【００４９】），「部署別管理計算

機２８から電子ファイル管理計算機３にデータ

を転送する点」（段落【００５０】），「電子ファイ

ル管理計算機３から設備群管理計算機１１１に

データを転送する点」（段落【００５４】）の記載

から電子ファイル計算機３が送信・受信装置を有

するとはいえるが，半導体製造ラインシステム１

と管理部署システム２のなかに送信・受信装置が

存在することは記載されておらず，これを示唆す

るものもない。 

被告の主張 

ア 送信・受信装置につき 

 原告は，引用例１には半導体製造ラインシステ

ム１と管理部署システム２のなかに送信・受信装

置が存在することは記載されておらず，これを示

唆するものでもない，と主張する。 

 しかし，引用例１には，「また，工程管理用計算

機に，複数の設備群管理計算機と複数の部署別管

理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの

電子ファイルの情報転送を管理する機能が備えら

れることにより，たとえば電子ファイルを意味の

ある分類コードなどの識別情報を付けて管理する

ことで，電子ファイルの流れを効率良く管理する

ことが可能になるとともに，製造情報の機密性を

確保することができる。」（段落【００２１】），「さ

らに，電子ファイル管理計算機３には，複数の設

備群管理計算機１１（１）～１１（ｎ）の持つ電

子ファイル１１（１）ａ～１１（ｎ）ａ，１１（１）

ｂ～１１（ｎ）ｂおよび複数の部署別管理計算機

２５～２９の持つ電子ファイル２５ａ，２５ｂ，

２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，２８ｂ，２９

ａの情報転送を電子ファイルの識別情報に基づい

て転送プログラムなどにより自動で管理する機

能・・・それぞれの電子ファイル１１（１）ａ～

１１（ｎ）ａ，１１（１）ｂ～１１（ｎ）ｂ，２

５ａ，２５ｂ，２６ａ，２７ａ，２７ｂ，２８ａ，

２８ｂ，２９ａの製造管理情報と設備管理情報と

を工程管理用電子ファイル３ａにバックアップと

して保存する機能が備えられている。」（段落【０

０３９】），「従って，本実施例の半導体製造装置に

よれば，半導体製造ラインシステム１の設備群管

理計算機１１（１）～１１（ｎ）と，管理部署シ
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ステム２の部署別管理計算機２５～２９との間に

電子ファイル管理計算機３を接続して全体的な工

程を管理することにより・・・」（段落【００５６】）

と記載されている。すなわち，工程管理用計算機

である電子ファイル管理計算機３は，送受信先を

指定してそれぞれの電子ファイルの情報転送を管

理する機能，情報転送を電子ファイルの識別情報

に基づいて転送プログラムなどにより自動で管理

する機能，製造管理情報と設備管理情報とをバッ

クアップとして保存する機能，及び全体的な工程

を管理する機能を有しているものである。電子フ

ァイル管理計算機３が以上の多種類の機能を有す

るためには，半導体製造ラインシステム１や管理

部署システム２と相互にデータの交換を行わなけ

ればできないものであるから，電子ファイル管理

計算機３，半導体製造ラインシステム１，管理部

署システム２はそれぞれ送受信装置を有し，相互

にデータ交換することが示されているというべき

である。 

 また，引用例１には「これらの設備群管理計算

機１１（１）～１１（ｎ）および製品管理計算機

１２は，通常のパーソナルコンピュータ，ワード

プロセッサなどによって構成される。」（段落【０

０３２】），「これらの部署別管理計算機２５～２９

は，通常のパーソナルコンピュータ，ワードプロ

セッサなどによって構成される。」（段落【００３

６】）と記載されている。そもそもパーソナルコン

ピュータ間の通信においては，通信を確立する際

に相互のデータのやりとりを必要とするのが技術

常識であるし，本願の優先権主張日である１９９

６年（平成８年）７月８日当時，通常のパーソナ

ルコンピュータが通信を行う際に送受信装置によ

って行うことは周知の事項であった（特開平５－

２６０１１７号公報〔発明の名称「通信制御装置」，

出願人 株式会社リコー，公開日 平成５年１０

月８日。乙１〕の１欄３８行～４１行，特開平５

－２１８９６７号公報〔発明の名称「光線通信シ
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ステム」，出願人 株式会社オリイ，公開日 平成

５年８月２７日。乙２〕の４欄４９行～５欄３５

行，図面の第３図）。そうすると，管理部署システ

ム２の部署別管理計算機２５，２７，２８には，

通信を行うためにファイルを送り出すだけの送信

装置だけでなく受信装置も同様に有することは明

らかであり，同様に半導体製造ラインシステム１

の設備群管理計算機１１（１）～１１（ｎ）や製

品管理計算機１２もファイルを受け入れるだけの

受信装置だけでなく，送信装置も有していること

は明らかである。… 

裁判所の判断 

引用例１には，前記のとおりの技術的事項が記載されているところ，半導体製造ラインシステムの

複数の設備群管理計算機及び製品管理計算機は通信回線により情報転送可能に接続されており，管理

部署システムの複数の部署別管理計算機も通信回線により情報転送可能に接続されている。また，電

子ファイル管理計算機は，半導体製造ラインシステムと管理部署システムとを接続し，複数の設備群

管理計算機と複数の部署別管理計算機との間の送受信先を指定してそれぞれの電子ファイルの情報

転送を管理する機能を備えることから，電子ファイル管理計算機と半導体製造ラインシステムとの

間，及び電子ファイル管理計算機と管理部署システムとの間にも，情報の転送を行う通信回線が存在

するということができる。そして，計算機を通信回線により情報転送可能に接続する場合，送受信機

能を有する装置を介在させることは，コンピュータネットワークの技術分野における技術常識といえ

る事項であり，電子ファイル管理計算機，管理部署システムの部署別管理計算機，半導体製造ライン

システムの設備群管理計算機及び製品管理計算機は，いずれも通信回線により情報転送可能に接続さ

れているのであるから，それぞれ送受信機能を有する装置，すなわち「送信・受信装置」を介して情

報転送可能に接続されていると認めることができる。 

したがって，審決が，引用発明１の認定において，「管理部署システム２のなかに存在する送信・

受信装置」，「半導体製造ラインシステム１のなかに存在する，通信回線を介して送信・受信装置に接

続された，設備群管理計算機１１（１）～１１（ｎ）」，及び「送信・受信装置に接続されている電子

ファイル管理計算機３」を認定したことに誤りがあるということはできない。 
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(53)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2 

裁判例 

分類 

53:本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった発明といえるか否かについて 

キーワード 製品の取扱説明書、頒布時期 

 

１．書誌的事項 

事件 「モータ制御装置」（無効審判） 

知財高判平成23年6月9日（平成22年（行ケ）第10272号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-386421号（特開2005-149182号公報） 

分類 G05B 19/416 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、井上泰人裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、繁雑な計算等をすることなく容易に移動対象物の総移動量に相当する速度指令パルス

数を求めることを課題とし、各パルス列入力型モータにて制御される移動対象物の近似的経路を算出

する補間処理を速度指令に基づいて行い、補間開始位置から補間終了位置までの速度指令パルスのパ

ルス数をカウントし、総パルス数を求めるためのトレースモード時には速度指令パルスに基づいて生

成された駆動パルスを外部へ出力せず、実動作のための通常動作モード時には駆動パルスを外部へ出

力する。 

 

（２）刊行物記載発明の概要（審決の認定） 

（ⅰ）引用例１（引用発明）：Compact PCI MOTOR CONTROL MODULE ACP-425，ユーザーズ・マニュアル

（平成15年5月9日発行の奥付けがある。） 

「…複数のステッピングモータを駆動するため，各ステッピングモータ用のパルスを出力する高性

能４軸モータコントロールボードであって，速度指令パルスに基づいて補間処理を行い，前記パルス

を生成するＩＰＣ７１０と，前記速度指令パルスのパルス数をカウントするDRIVE PULSE COUNTER と，

前記DRIVEPULSE COUNTER のカウント値を高性能４軸モータコントロールボードの外部から読み出す

ためのCompactＰＣＩ・インターフェースとを備えると共に，動作モードとして，補間モードとスルー

モードとを有する高性能４軸モータコントロールボード」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/081411_hanrei.pdf
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【請求項１】複数のパルス列入力型モータを駆動するため、各パルス列入力型モータ用の駆動パルスを

出力するモータ制御装置であって、速度指令パルスに基づいて補間処理を行い、前記駆動パルスを生成

する補間制御部と、補間開始位置から補間終了位置まで、前記速度指令パルスのパルス数をカウントす

る総パルス数カウント部と、前記駆動パルスをモータ制御装置の外部へ出力するか否かを制御するパル

ス出力制御部とを備えると共に、動作モードとして、総パルス数を求めるためのトレースモードと実動

作のための通常動作モードとを有し、前記パルス出力制御部は、前記トレースモード時には、前記駆動

パルスをモータ制御装置の外部へ出力せず、前記通常動作モード時には、前記駆動パルスをモータ制御

装置の外部へ出力することを特徴とするモータ制御装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年11月17日 ： 被告（特許権者）による特許出願 

平成18年4月28日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成21年8月31日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2009-800186号） 

平成22年7月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…本件発明は，…下記アの引用例１に記載の発明（…「引用発明」という。）に…引用例２及び…

引用例３の各記載事項を適用しても当業者が容易に発明をすることができたものであるとすること

はできない…というものである。 

ア 引用例１：Compact ＰＣＩ MOTOR CONTROL MODULE ＡＣＰ－４２５，ユーザーズ・マニュアル

（平成１５年５月９日発行の奥付けがある。…） 

判決 

原告の主張 

ア 平成１５年３月１日発行の「トランジスタ

技術」誌同年３月号…には，引用発明の対象製品

の発売が記載されており，…日本経済新聞社のイ

ンターネット記事…及び株式会社アバールデー

タのウェブページ…には，引用発明の出荷が同年

３月１日である旨が記載されている。これらによ

れば，引用例１が同日以降速やかに頒布され…て

いたことが，明らかである…。 

被告の主張 

 ア 引用例１の対象製品（ＡＣＰ－４２５）の

発売は，平成１５年１２月２２日であり（乙３），

本件特許出願日（同年１１月１７日）よりも後で

ある。したがって，引用例１は，本件特許出願前

に頒布された刊行物ではない。 

裁判所の判断 

 引用例１は，株式会社アバールデータの商品である４軸補間モーターコントロールモジュールＡＣ

Ｐ－４２５の取扱説明書（ユーザーズ・マニュアル）であるところ，その奥付けには，初版１刷発行

日として平成１５年（２００３年）５月９日との記載がある。そして，同社が平成１４年１２月２日

にＡＣＰ－４２５の受注を開始し，平成１５年３月１日にこれを出荷予定であるとするインターネッ
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ト記事…，同内容を伝える同社のホームページの記載…及び同社がＡＣＰ－４２５の発売を伝える

「トランジスタ技術」誌同年３月号の広告…に加えて，製品の取扱説明書が製品の販売に近接して不

特定多数の利用者に対して頒布されることは，経験則に照らして明らかであることを併せ考えると，

引用例１は，遅くとも本件特許出願日（平成１５年１１月１７日）前である同年５月ころには頒布さ

れていたものと認められ，当該認定に反する証拠（乙３）は，これを採用できない。 

…引用例１は，本件特許出願日前に頒布された刊行物として，公知であったものと認められる。 

 

 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 417 - 

(53)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2 

裁判例 

分類 

53:本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった発明といえるか否かについて 

キーワード 記載されているに等しい事項 

 

１．書誌的事項 

事件 「相乗作用を有する生物致死性組成物」（無効審判） 

知財高判平成23年10月24日（平成22年（行ケ）第10245号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2000-509290号（特表2001-515016号公報） 

分類 A01N 43/80 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、池下朗裁判官、武宮英子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

少なくとも２つの活性な殺菌剤を含有し、そのひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オンであ

る病原性微生物によって感染されるものへの付与される組成物において、１，２－ベンゾチフゾリン

－３－オンを含む組成物。ただし、５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オンを含む組成物

を除く。 

 

（２）甲１に記載の事項 

「〔１〕直接ポジカラー写真を得る方法において，感光材料中に，公知の防腐剤・防黴剤を配合し，現

像液の成分を工夫することにより，感光材料の防菌・防黴対策と，写真の性能低下防止を達成するこ

とを解決課題としていること，〔２〕その課題解決手段として，カラー写真感光材料を発色現像液で処

理する方法において，一般式（１）ないし（３）で表される防菌剤，防黴剤の少なくとも１種を感光

材料の支持体上の少なくとも一層に包含させること（判決注：防菌・防黴効果を有するものとして例

が示された化合物の組み合わせは，１４００種類を超える。），該発色現像液が一般式（４）ないし（６）

で表される化合物の少なくとも一種，及び亜硫酸化合物を含有することを特徴とする直接ポジカラー

写真感光材料が示されていること，〔３〕組合せの対象とされる化合物群（２）中には，ＭＩＴ（２－

１）のみならずＣＭＩＴ（２－２）も挙げられており，また，化合物群（３）中にはＢＩＴ（３－１）

が挙げられていること，〔４〕実施例１には，ＭＩＴとＢＩＴを組み合わせた例が示され，【表１】に

記載されたＮｏ．１０７の試料は，ゼラチンを親水性コロイドの成分として含有する写真感光材料で

あって，ゼラチン１ｋｇ当たり，ＭＩＴを０．５ｇ及びＢＩＴを０．５ｇの割合で含有するものが示

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/722/081722_hanrei.pdf
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されている（段落【０００１】ないし【０００８】，【００２９】ないし【００３１】，【０１３１】）」

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明１） 

【請求項１】少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾ

リン－３－オン（判決注：以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＭＩＴ」と表記することが

ある。）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より

活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合

も含めて，「ＢＩＴ」と表記することがある。）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３

－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＣＭＩＴ」と表記することがある。）を含ま

ないことを特徴とする生物致死性組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成19年 8月 3日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年12月25日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2008-800291号） 

平成22年 3月29日 ： 「請求項1～7，18に係る発明についての特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（判決より抜粋） 

「審決は，本件明細書において，〔１〕ＭＩＴを作成することができるとして引用された米国特許第

５，４６６，８１８号明細書（甲４０）によれば、ＭＩＴは，ＣＭＩＴとＭＩＴとの混合物を分離す

ることによって得られるものであって，ＭＩＴ中のＣＭＩＴが１／２４５未満含まれているものは，

実質的に純粋なＭＩＴであるとしていること，〔２〕本件明細書に「この方法で得た反応生成物を，

たとえばカラムクロマトグラフィーで精製してもよい。」【００２１】との記載を指摘して，カラムク

ロマトグラフィーによる精製でも特定の物質を完全に除去することはできないことは当業者の常識

であるから，本件発明において，「ＣＭＩＴを含まない」とは「ＣＭＩＴが僅かな量を含んだものを

許容する」趣旨であると解釈した上，本件発明におけるＣＭＩＴの含有量と甲１発明におけるＣＭＩ

Ｔの含有量の差異が明らかにされなければ，相違点ウは，実質的に相違しないと判断している。」 

判決 

原告の主張 

…単にＭＩＴとしか記載されていない甲１発明

は，「ＣＭＩＴを含まない」という要件によって，

本件発明と形式的に区別される。 

 また，「ＣＭＩＴを含まない」とは，「実質的に

ＣＭＩＴを含まない」ことであり，それは「微生

物学的に活性な量のＣＭＩＴを含まない」ことを

被告の主張 

本件明細書には，「実質的にＣＭＩＴを含まな

い」とはどの程度のＣＭＩＴ量を含まないことを

意味するのか，あるいは，「実質的にＣＭＩＴを含

まないＭＩＴ」をどのように得るかについて記載

がなく，かつ，本件発明１に対応した実施例は，

単なるＭＩＴとＢＩＴの組み合わせを開示するに
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意味する。そして，この要件によって，本件発明

と甲１発明は実質的にも区別される。すなわち，

甲１発明のＭＩＴは，ＣＭＩＴの存在を裏付ける

防カビ効果（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ ｎｉｇｅ

ｒに対する効果）によって本件発明と明確に区別

される。 

 したがって，不可避的に存在するＣＭＩＴの

「含有量」を具体的に明らかにしなくても，本件

発明と甲１発明を区別することは可能であり，本

件発明の新規性を否定することはできないから，

本件発明の新規性を否定した審決の判断には誤

りがある。 

すぎない。 

 本件発明１に対応するＭＩＴとＢＩＴからなる

実施例は，優先基礎明細書の時点から記載されて

はいるが，当該優先基礎明細書には，「ＣＭＩＴを

含まない」との技術的構成についての記載はなく，

ＣＭＩＴを含ないとの点は，発明の解決すべき課

題ではなかった。 

 甲１にもＭＩＴとＢＩＴの組み合わせからなる

組成物が記載されており，甲１発明を解釈するに

当たり，本件発明１と同様，優先日時点における

当業者の技術常識が参酌されるべきであるから，

本件発明１と甲１発明とを区別するべき根拠はな

い。 

裁判所の判断 

特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明

を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公

知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許

されるべきであるとするのが同項の趣旨である。 

 当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発

明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当

該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに

対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明で

ある場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者

の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言

及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排

除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，

推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載され

ているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではな

い。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，

そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるよ

うな発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのよう

な場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難

となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性

その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。 

… 

甲１及びその引用文献には，防菌・防黴剤の組成物として用いられるＭＩＴについて，「ＣＭＩＴ

を含まない」ことについては言及がなく，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる欠点に関する指摘
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もない。したがって，甲１において，ＣＭＩＴが含まれることによる欠点を回避するという技術思想

は示されていない。甲１に接した当業者は，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件によって限定され

た範囲の発明が記載されていると認識することはなく，甲１には，「ＣＭＩＴを含む発明」との包括

的な概念を有する発明が記載されていると認識するものと解される。…，〔１〕甲１発明には，上記

のとおり，ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと，

〔２〕のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式（２）で示される化合物の具体例（２－２）と

して記載されていること，〔３〕本件優先日において，当業者が利用可能なＭＩＴとしては，ＣＭＩ

Ｔとの混合物しか市販されていなかったこと（甲７，甲３４ないし３９，乙６），〔４〕甲１の表２に

示される実施例として用いられたＭＩＴにＣＭＩＴが含まれるか否かを，原告において追試により確

認した結果によれば，実施例は，純粋なＭＩＴからなるものではなく，むしろＭＩＴにＣＭＩＴが含

まれたものであると推測されること（甲２５，２８，４２，４３），〔５〕甲１の出願人と同一の出願

人の特許出願に係る明細書において，「ＭＩＴの合成法では，ＣＭＩＴの生成が避けられず，仕方な

くこれまで両者の混合物を使用してきた」，「ＭＩＴを単一に得ることは難しく，製造コストの点から

わざわざ分離してまで使用することはしなかったからである。」（甲４６，平成１６年３月出願）など

の記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていた

とおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明に

おいて使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴ

を除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。 

 そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施

例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されている

と認定することはできない。 
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(53)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2 

裁判例 

分類 

53:本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった発明といえるか否かについて 

キーワード カタログ、頒布時期 

 

１．書誌的事項 

事件 「高断熱・高気密住宅における深夜電力利用蓄熱式床下暖房システム」（無効審判） 

知財高判平成23年11月29日（平成23年（行ケ）第10116号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-130323号（特開2003-322351号公報） 

分類 F24D 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、床下のコンクリート層内に埋設されたシーズヒータに深夜電力を通電して発熱させる

ことで該コンクリート層に蓄熱を行い、日中に熱を放射して床面を暖めるとともに、床面を貫通する

通気孔を介して床下空間と室内空間を循環する空気暖めることで、床面の輻射熱と暖められた空気に

よる対流暖房によって家屋空間全体を暖房することのできる構成とすることで、ユニット化による施

工容易性、イニシャルコスト・ランニングコストの低減が可能な蓄熱式床下暖房システムを提供する

ものである。 

 

（２）刊行物記載発明の概要（判決の認定） 

（ⅰ）甲１（引用発明）：「深夜電力利用電気蓄熱床暖房システム技術資料」（平成13年3月現在のもの

である旨記載あり）（原告作成） 

「…甲１の技術資料には，上記蓄熱式床暖房システムの特長，システム構成，部材，図面，施工手順，

操作の方法等が細かく記載されている。さらに，平成１４年２月５日付けの北海道住宅新聞（甲２）

には，原告が販売等する上記蓄熱式床暖房システムについて，東北地方において多くの採用実績があ

り，原告が販売代理店を募集している旨の記載がある。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅における布基

礎部を，断熱材によって外気温の影響を遮断し十分な気密を確保した上で，該布基礎部内の地表面上

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/785/081785_hanrei.pdf
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に防湿シート，断熱材，蓄熱層であるコンクリート層を積層し，蓄熱層には深夜電力を通電して該蓄

熱層に蓄熱する発熱体が埋設された暖房装置を形成し，蓄熱層からの放熱によって住宅内を暖める蓄

熱式床下暖房システムにおいて，布基礎部と土台とを気密パッキンを介して固定してより気密を高め，

ステンレスパイプに鉄クロム線を入れ，ステンレスパイプと鉄クロム線の間を酸化マグネシウムで充

填し，ステンレスパイプの外側をポリプロピレンチューブで被覆してなるヒータ部を，銅線を耐熱ビ

ニールで被覆してなるリード線で複数本並列若しくは直列に接続してユニット化されたコンクリート

埋設用シーズヒータユニットが，配筋時に配筋される金属棒上に戴架固定後，１回のコンクリート打

設によりコンクリート層内に埋設され，該シーズヒータはユニット又は複数のユニットからなるブロ

ックごとに温度センサーの検知により制御され，さらに床面の所定位置には室内と床下空間とを貫通

する通気孔である開閉可能なスリットを形成し，蓄熱された熱の放射により床面を加温するとともに，

加温された床面からの二次的輻射熱と，床下空間の加温された空気がスリットを介して室内へ自然対

流する構成とすることで，居住空間を２４時間低温暖房可能で暖房を行うことを特徴とする蓄熱式床

下暖房システム。 

 

（４）手続の経緯 

平成14年5月2日 ： 原告（特許権者）による特許出願 

平成16年5月14日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年4月28日 ： 被告により特許無効審判の請求（無効2010-800081号） 

平成23年3月3日 ： 「…特許を無効とする」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件発明１…は，甲１に記載された発明である。 

甲１は原告の作成した技術資料であり，その内容からみて販売代理店等に秘密を守る義務のない態

様で配布されたものと認められる。頒布日については明らかでないが，甲１に「この技術資料の内容

は，平成１３年３月現在のものです。」と記載されていること，床下土間蓄熱方式について説明のあ

る原告のカタログが複数存在し，各カタログには，その記載内容が，平成１２年１２月現在（甲３），

平成１３年１１月現在（甲１７），平成１４年９月現在（甲１８）のものである旨記載されていると

ころ，このようにカタログが頻繁に更新され，そのたびに記載内容の基準となる時期を更新している

ことに照らすと，甲１についても，上記記載に応じた平成１３年３月ころに納品されたものと推定さ

れる。また，平成１４年２月５日発行の北海道住宅新聞（甲２）に，原告が「床下土間蓄熱方式」を

含む蓄熱式床暖房システムの部材販売を行う販売代理店を募集しており，かつ，蓄熱式床暖房システ

ムの販売実績があることが記載されていること，上記のとおり平成１２年１２月現在（甲３），平成

１３年１１月現在（甲１７）と記載されたカタログが存在し，このようなカタログは販売に用いられ

るものであることなどからすると，原告は，平成１４年２月の時点で蓄熱式床暖房システムの販売実

績等があるものと認められ，そうであれば，システムの施工に必要な甲１の技術資料を配布しない理

由はない。したがって，甲１は，本件出願前に頒布されていたものと認められる。 
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判決 

原告の主張 

 審決は，甲１は本件出願前に頒布された刊行物

に該当すると認定した。 

 しかしながら，甲１は，甲４１～４９（技術資

料の納品書，技術資料の印刷業者が作成した陳述

書，原告代表者の陳述書等）からも明らかなよう

に，本件出願以後に頒布されたものであり，審決

は，その認定を誤ったものである。 

被告の主張 

 原告は，審決の判断について具体的に反論する

ことなく，単に「甲４１～４９から明らかである。」

と主張する。 

 しかしながら，審決は，審判段階で被告が提出

した複数の証拠と原告が提出した甲４１～４９の

記載内容を詳細に検討し，具体的な理由を付した

上で，甲１の頒布時期を本件出願前であると認定

し，甲４１～４９については，証拠の記載が不自

然で，信用できないとしたのであり，その認定・

判断に誤りはない。 

裁判所の判断 

 (1)…原告は，深夜電力を利用した蓄熱式電気床暖房システムの販売等を業とする会社であると認

められるところ，上記蓄熱式床暖房システムに関して原告が作成した資料として，技術資料（甲１，

２９）及びカタログ（甲３，１０，１７，１８）が存在しており，それらの資料の末尾には，それら

の資料の内容がそれぞれ平成１２年１２月現在（甲３），平成１３年３月現在（甲１），平成１３年１

１月現在（甲１７），平成１４年５月現在（甲２９），平成１４年９月現在（甲１８），平成１８年７

月現在（甲１０）のものであることが記載されている。また，甲１の技術資料には，上記蓄熱式床暖

房システムの特長，システム構成，部材，図面，施工手順，操作の方法等が細かく記載されている。

さらに，平成１４年２月５日付けの北海道住宅新聞（甲２）には，原告が販売等する上記蓄熱式床暖

房システムについて，東北地方において多くの採用実績があり，原告が販売代理店を募集している旨

の記載がある。 

 (2) 上記(1)のとおり，上記蓄熱式床暖房システムに関して，記載内容の基準時が異なる技術資料

やカタログが複数存在し，数か月の違いであっても基準時が書き分けられていることに照らすと，こ

れらの技術資料やカタログは，その内容の変更に応じて随時更新され，各技術資料やカタログに内容

の基準時として記載された時期に近接した時期に作成されたものと認められる。 

 そして，甲１の技術資料は，その記載内容に照らし，上記蓄熱式床暖房システムの施工に必要な技

術資料であって，販売に際して不特定多数の施主や工事業者に配布される資料であると認められると

ころ，…原告は，平成１４年２月までに，上記蓄熱式床暖房システムにつき多数の施工実績があるも

のと認められるから，甲１の技術資料も，平成１３年３月ころ以降，遅くとも平成１４年２月ころま

でには頒布されていたと認めるのが相当である。 

 したがって，甲１の頒布時期に関する審決の認定に誤りはない。 
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(53)-5 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1及び3.1.2 

裁判例 

分類 

53:本願出願前に頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に

利用可能となった発明といえるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用」（無効審判） 

知財高判平成25年10月16日（平成24年（行ケ）第10419号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-523982号（特表平10-513463号公報） 

分類 A61K 31/404 

結論 認容 

関連条文 第29条第1項第3号 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、田中正哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本件発明の概要（判決の認定） 

 「…心不全は高死亡率を引き起こす心臓障害であることから，心不全に起因する死亡率を減少させ

る医薬は望ましいとされているが，一般に，β遮断薬は心臓機能低下作用を有するために心不全患者

に投与することが禁忌とされており，近時の研究において，β遮断薬であるメトプロロール及びビソ

プロロールを投与した場合，プラセボを投与した場合と比較して，死亡率の改善が認められなかった

のに対し，β遮断薬の一種であるカルベジロールを心不全患者に投与したところ，プラセボを投与し

た場合と比較して，患者の死亡率が６７％減少することが見出されたこと，本件発明１は，有効成分

を，カルベジロール単独，又はカルベジロールとアンギオテンシン変換酵素阻害剤，利尿薬及び強心

配糖体から成る群より選ばれる１もしくは複数の治療薬との組合せとし，医薬用途を，利尿薬，アン

ギオテンシン変換酵素阻害剤及び／又はジゴキシンでのバックグランド療法を受けている哺乳類にお

ける虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少

させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて６ヶ月以上投与される薬剤と

して表現した医薬に関する発明であることが認められる。」（判決より抜粋） 

 

（２）刊行物記載発明の概要 

（ⅰ）甲１文献の記載：平成4年（1992年）発行のJournal of Cardiovascular Pharmacology第19巻補

遺１：Ｓ62～Ｓ67頁掲載の論文“ Can intravenous β-blockade predict long-term hemodynamic 

benefit in chronic congestive heart failure secondary to ischemic heart disease ? ”（「β遮

断剤の静脈投与から，虚血性心疾患に続く慢性鬱血性心不全に対する長期の血行動態的有益性を予測

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/666/083666_hanrei.pdf
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することができるだろうか」， Prabir DasGupta ほか著） 

 「カルベジロールは，追加的なα遮断性（すなわち血管拡張性）をもった，新しい非選択的βアド

レナリン受容体拮抗剤である(13,14)。…我々は，虚血性心疾患に続く慢性的心不全に対するカルベジ

ロールの有効性を評価し，カルベジロールの静脈投与（i.v.）による“初回投与”応答が長期投与効

果を予測するのに有効かいなかを決定するために，この予備的一般試験を計画した。」 

「…研究グループは，１７人の患者（男性１１人，女性６人；平均年齢６８歳，年齢範囲５０から

７８歳）からなる。」 

「１７人のうち１２人が８週間の長期的投薬期間を終了した。２人の患者が，最初の投薬後，起立

性低血圧になった。１人の患者では心不全の症状が悪化した。１人の患者で，不安定狭心症を発症し

た。また1人の患者が研究の初期段階でＭＩを持続したあと死亡した。」 

「８週間のカルベジロール経口投与療法の後，血行動態測定が繰り返し行われた。…静脈投与に対

する急性反応とは対照的に，カルベジロールによる長期療法の後の多くの血行動態パラメータでは，

著しい改善が認められる。平均収縮期動脈内血圧，心拍数，肺動脈楔入圧，右心房圧，及び体血管抵

抗では有意な減少が認められ，１２人中１１人の患者では付随し症状の改善もあった。心係数には変

化が認められなかったけれど，８週間後の平均１回拍出係数には有意な増加が認められた。同様に，

長期療法の後，左心室駆出分画率が基礎値から有意に増加した，しかし，カルベジロール静脈投与の

後には僅かな一時的増加のみが記録された。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】利尿薬，アンギオテンシン変換酵素阻害剤および／またはジゴキシンでのバックグラン

ド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症

状において同様に実質的に減少させる薬剤であって，低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置い

て６ヶ月以上投与される薬剤の製造のための，単独でのまたは１もしくは複数の別の治療薬と組み合

わせたβ－アドレナリン受容体アンタゴニストとα１-アドレナリン受容体アンタゴニストの両方で

ある下記構造：を有するカルベジロールの使用であって，前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻

害剤，利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる，カルベジロールの使用。 

 

 

（４）手続の経緯 

平成8年2月7日 ： 被告による特許出願 

（優先権主張日：平成7年2月8日・ドイツ） 

平成16年4月16日 ： 特許権の設定登録 

平成19年9月13日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800192号） 

平成21年3月4日 ： 本件特許を無効とする旨の第1次審決 
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平成21年4月13日 ： 被告による審決取消訴訟の提起、訂正審判の請求 

平成21年6月8日 ： 第1次審決を取り消す旨の決定 

平成22年3月29日 ： 訂正を認容、本件特許を無効とする旨の第2次審決 

平成22年5月6日 ： 被告による上記第2次審決に対する審決取消訴訟の提起 

平成22年6月2日 ： 被告による訂正審判の請求（訂正2010-390052号） 

平成22年12月15日 ： 訂正審判の請求は成り立たないとする旨の第3次審決 

平成23年1月20日 ： 被告による上記第3次審決に対する審決取消訴訟の提起 

平成23年11月30日 ： 上記第3次審決を取り消す旨の判決 

平成24年1月19日 ： 訂正を認める旨の第4次審決（本件訂正）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年3月6日 ： 上記第2次審決を取り消す旨の判決 

平成24年10月31日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） ※以下、斜体文字は、抜粋に付加した事項である。 

ウ 本件発明は，下記(ア)の文献に記載された発明（以下「甲１発明」という。）…と同一ではなく，

また，甲１発明又は甲２発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 

(ア) …甲１。…「甲１文献」という。…（上記「刊行物記載発明の概要」を参照） 

判決 

原告の主張 

審決は，「甲第１号証における研究の目的から

みて８週間経過後も更に，例えば６か月以上の期

間にわたって投与を継続することが想定されて

いると解すべき事情があるということはできな

い。」…と判断している。 

しかし，本件発明の優先日当時，うっ血性心不

全の臨床現場において，メトプロロールなどのβ

遮断薬が長期投与されていたことは周知の事実

であり…，長期効果の発現には数か月以上の長期

投与が必要と考えられていた…。うっ血性心不全

の治療目的は生活の向上…や生存率の改善にあ

るので…，治療手段として薬剤の長期投与が不可

欠であったことは明らかである。そして，本件発

明の優先日前において，心不全患者へのカルベジ

ロール長期投与による死亡率改善を観察するた

めの臨床試験が進行中であったのであるから…，

甲１文献記載のカルベジロールの「長期投与」と

は，６ヶ月間程度の薬剤投与期間は当然含まれる

被告の主張 

 (1) 甲１文献について 

甲１文献に記載されているのは，症状改善の検

討を目的とした「１７名の虚血性心疾患による慢

性心不全患者」という極めて少数例に関する試験

であり，しかも，そのうち５名については試験が

途中で中止されている。また，甲１文献記載の試

験では，プラセボを投与した患者との比較はされ

ておらず，１２例の改善結果が治療によるものか

自然経過によるものかの客観的検証は不可能であ

る。さらに，甲１発明は，カルベジロールが他の

β遮断薬と同様にアップレギュレーションを起こ

すという重大な誤りを包含している。このように，

甲１文献の記載の信憑性は低く，心不全専門医も，

｢甲第１号証論文のような信憑性の低いデータに

基づき，虚血性心疾患について長期投与による生

命予後改善効果を判断したりすることは当然回避

いたします。｣と認識している…。 

したがって，甲１文献は，カルベジロールの効
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ものと理解できる。 

 したがって，審決の上記判断は誤りである。 

果を裏付ける文献としての意義が極めて低く，ま

た，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ

血性心不全の治療に使用するという発明を，完成

した用途発明として開示したものとはいえない。 

裁判所の判断 

ア 甲１文献について 

…ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには，当該文献に記載された薬理試験が，医

薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験

であれば足り，医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はな

い。 

…甲１文献は，各患者の各種血行動態パラメータについて，試験開始時の基礎値と８週間経過後の

値を比較し，「多くの血行動態パラメータでは，著しい改善が認められる。」と評価し，また，表１，

表２及び図２には，各種血行動態パラメータやその変化の数値が示されているところ，これらの数値

が誤りであることを認めるに足りる証拠はない。そうすると，甲１文献記載の試験は，カルベジロー

ルが虚血性のうっ血性心不全の治療に使用されることが合理的に推論できるものであるといえるか

ら，甲１文献は，カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を完成した

用途発明として開示したものということができ，また，甲１文献は，カルベジロールの効果を裏付け

る文献としての意義を有しているものといえる。 

甲１文献に記載されている試験が１７名という少数例に関するものであり，そのうち５名について

試験が途中で中止されていることは，上記の判断を左右するものではない。また，プラセボとの比較

がされていないことについても，甲１文献記載の試験に参加した患者と同様の心不全の病状や病歴を

有する患者において，カルベジロールを投与しなくても，甲１文献に示された血行動態パラメータの

改善が生じるという技術常識が存在するのであれば格別，そのような技術常識が存在するとの主張立

証がない以上，上記の判断を左右するものではない。 

甲１文献は，…誤りを包含しているとの被告の指摘については，被告のいう誤りとは，甲１文献の

「考察」の項における…記載が誤りであることをいうものと解される。この記載は，甲１文献に示さ

れた実験データについて，その理由を考察した部分の記載であって，実験データそのものについての

記載ではなく，また，実験データそのものについての記載に誤りがあることを認めるに足りる証拠は

ない。したがって，甲１文献の記載に被告の指摘に係る誤りがあるとしても，甲１文献が，カルベジ

ロールの効果を裏付ける文献としての意義を有していないということはできない。 

その他，甲１文献の記載の信憑性が低いことを認めるに足りる証拠はないから，被告の上記主張は

理由がない。 
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(54)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1(1)b 

裁判例 

分類 

54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明

であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用で

きるように記載されているか否か）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「光硬化性樹脂組成物」（無効審判） 

知財高判平成18年9月14日（平成17年（行ケ）第10553号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-19510号（特開2002-220551号公報） 

分類 G03F 7/004 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）の前面ガラス基板上に形成される白黒二層構

造のバス電極に用いる従来の黒色層用組成物では、焼成の際に赤っぽく変色して画面のコントラスト

向上のための充分な黒さが得られないなどの課題を解決するため、当該黒色層用組成物として、（Ａ）

四三酸化コバルト（Ｃｏ３Ｏ４）黒色微粒子、（Ｂ）、有機バインダー、（Ｃ）光重合性モノマー及び（Ｄ）

光重合開始剤を含有するものとし、これにより、焼成後においても充分な黒さが得られるなど、前記

課題を解決できる光硬化性樹脂組成物を提供するものである。 

 

（２）引用発明（引用例１）（特開2000-251744号公報）の概要 

 引用例１に開示されているブラックマトリックス層２０は、ガ

ラス粉末に酸化物と黒色顔料とが混合された絶縁性材料で形成さ

れているところ、維持放電が発生する走査電極２２ｂと共通電極

２２ｃとの間に形成されるブラックマトリックス層２０では両者

を絶縁するのに対し、走査及び共通電極２２ｂ、２２ｃとバス電

極２３との間に形成されるブラックマトリックス層２０では、絶

縁性材料であるにもかかわらず通電可能となるとの技術事項が開

示されている。特に、絶縁性材料であるブラックマトリックス層

２０が通電可能となる理由として、「ブラックマトリックス層２０

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/033523_hanrei.pdf
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の厚さは薄いので，熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子が熱拡

散により前記ブラックマトリックス層２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記

バス電極２３とは通電が可能になる。」という説明がなされている。 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載） 

【請求項１】白黒二層構造のバス電極に用いる，導電性微粒子を含有しない黒色層用組成物であって，

(Ａ)四三酸化コバルト（Ｃｏ３Ｏ４）黒色微粒子，(Ｂ)有機バインダー，(Ｃ)光重合性モノマー，及び

(Ｄ)光重合開始剤を含有することを特徴とする光硬化性樹脂組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年3月26日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年9月3日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2004-80141号） 

平成17年5月24日 ： 「…本件特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …審決は，…引用例１…の【００２４】には，『ブラックマトリックス層２０の厚さは薄いので，

熱処理中，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子が熱拡散により前記ブラッ

クマトリックス層２０へ拡散され，前記共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと前記バス電極２３とは通

電が可能になる。』と記載されている。このため，ブラックマトリックス層２０のうち共通及び走査

電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間に位置する部分は，導電性を有するものとなって，通電経

路の一部を構成していると考えられる。したがって，この構成において，共通及び走査電極２２ａ，

２２ｂの導電性を補うためのバス電極は，実質的に，ブラックマトリックス層２０の上記部分とこれ

に積層されたバス電極２３とから構成されている。すなわち，ブラックマトリックス層２０のうち共

通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間に位置する部分は，実質的に二層構造のバス電

極のうちの黒層を構成しているといえる。… 

判決 

原告の主張 

 …段落【００２４】の「共通及び走査電極２２

ａ，２２ｂに含有された導電性粒子」とは，ＩＴ

Ｏ（酸化インジウム錫）膜（以下「ＩＴＯ膜」…）

中に含有される導電性粒子を意味するものと解

されるところ，この導電性粒子がいかなるもので

あるかが不明であり，このようなＩＴＯ膜中の導

電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス

層２０へ拡散するかどうかは，ブラックマトリッ

クス層２０がいかなる材料であるかの特定がさ

被告の主張 

 引用例１には，ガラス粉末に酸化物と黒色顔料

とが混合された絶縁性材料で，かつ，感光性であ

る材料でブラックマトリックス層２０を形成する

こと，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂと，バス

電極２３との間にブラックマトリックス層２０を

薄い厚さ寸法で設けること，及び，ブラックマト

リックス層２０を設けるに際して加熱処理を施す

と，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂとバス電極

２３との間では通電が可能になることが記載され



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

 

- 430 - 

れていない以上，全く不明である。しかも，引用

例１には，ＩＴＯ膜中の導電性粒子を熱拡散によ

りブラックマトリックス層へ拡散させる手法に

ついて何も示していない。 

したがって，引用例１は，絶縁性材料（ブラッ

クマトリックス層２０）を使用しつつ，いかにし

て導電性を確保するかについて当業者が実施可

能なように記載されていない部分を包含するか

ら，当業者は，引用発明１を技術的思想として把

握することができない。 

 …引用例１には，「ガラス粉末に酸化物と黒色

顔料とが混合された絶縁性材料は，加熱処理を施

すと通電が可能になること」，及び，「通電可能に

なる理由は，共通及び走査電極を構成するＩＴＯ

膜の導電性粒子が熱拡散によるものであること」

が記載されているところ，上記記載事項は，いず

れも本件出願時における当業者の技術常識では

考えられない，すなわち，自然法則を利用した技

術的思想として理解することができない事項で

あって，引用発明１は発明として完成していると

いうことができない…。 

ている。したがって，引用発明１においては，ブ

ラックマトリックス層２０を構成するための黒色

顔料を含む絶縁性材料を，共通及び走査電極２２

ａ，２２ｂとバス電極２３との間に薄い厚さ寸法

で加熱処理を施して設けるという技術構成と，こ

のような構成を採用することでそれら共通及び走

査電極２２ａ，２２ｂとバス電極２３との間の通

電が可能になるという作用効果とが明らかである

から，当業者はその発明を反復実施して所期の効

果を得ることができるのであり，引用発明１は発

明として完成している。 

裁判所の判断 

 本件熱拡散の記載について，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂに含有された導電性粒子がいかなる

ものであるか，このようなＩＴＯ膜中の導電性粒子が熱処理によりブラックマトリックス層２０へ拡

散するかどうかは，本件通電技術がなぜ生じるのかという理論的な裏付けの問題であって，これが解

明されなければ本件通電技術が実施し得ないというものではない。 

 …本件通電技術の実施可能であることは，従来技術の問題点及び技術的課題とともに，上記具体的

な構成及び当該構成の製造方法によって裏付けられているところ，「通電が可能になる」との本件通

電技術の理論付けの問題，すなわち，本件熱拡散の記載について，共通及び走査電極２２ａ，２２ｂ

に含有された導電性粒子がいかなるものであるか，このようなＩＴＯ膜中の導電性粒子が熱処理によ

りブラックマトリックス層２０へ拡散するかどうかは，本件通電技術の実施可能の問題とは直接関係

がない。 

 …引用例１の本件通電技術は，従来技術の問題点及び技術的課題とともに，上記具体的な構成及び

当該構成の製造方法によって裏付けられており，その実施を困難にするような格別の事情もないので

あるから，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観

的なものとして構成されていることが明らかである。そうすると，引用発明１が発明として完成して

いないということはできず，たとえ，引用例１の上記記載に接した当業者の中に，当該記載事項がい
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ずれも本件出願時における当業者の技術常識では考えられない，すなわち，自然法則を利用した技術

的思想として理解することができない事項であると考える者がいたとしても，それが上記のとおり実

施可能な発明として開示されている以上，必ずしも従前の技術常識の枠内にとどまるとは限らないの

であって，そのことによって，上記結論が左右されるものではない。 

 したがって，本件出願時における当業者の技術常識を根拠に，引用発明１は発明として完成してい

るということができないとする原告の上記主張も，採用することができない。 
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(54)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.1(1)b 

裁判例 

分類 

54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明

であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用で

きるように記載されているか否か）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ガソリンエンジン用燃料油」（無効審判） 

知財高判平成19年12月26日（平成18年（行ケ）第10316号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平6-294153号（特開平7-207285号公報） 

分類 C10L 1/04 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、上田洋幸裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、自動車の運転性能に優れ、かつ低公害性の無鉛高オクタン価ガソリンエンジン用燃料

油を提供するものであり、（１）沸点２５℃未満の留分が３～１０容量％，沸点２５℃以上７５℃未満

の留分が３５～５０容量％，沸点７５℃以上１２５℃未満の留分が２５～４０容量％，沸点１２５℃

以上１７５℃未満の留分が１０～３０容量％及び沸点１７５℃以上の留分が５容量％以下であり、（２）

上記各留分のリサーチ法オクタン価が７０以上であり、（３）式 Ｙ＝1.０７ＢＺ＋0.１２ＴＯ＋0.１

１ＥＢ＋0.０５ＸＹ＋0.０３Ｃ9 + Ａ＋0.００５〔１００－（ＢＺ＋ＴＯ＋ＥＢ＋ＸＹ＋Ｃ9 + Ａ）〕

〔ＢＺ，ＴＯ，ＥＢ，ＸＹ，Ｃ9 + Ａはそれぞれベンゼン，トルエン，エチルベンゼン，キシレン，

炭素数９以上の芳香族分含有量（容量％）〕で表される排気ガス指数Ｙが５以下であり、（４）ベンゼ

ン含有量が１容量％以下で、硫黄分が４０ｐｐｍ以下であり、かつ（５）リサーチ法オクタン価が８

９～９２であるガソリンエンジン用燃料油である。 

 

（２）引用例（引用発明）：石原健二，山下忠孝，「自動車ガソリンの性状と組成」，東洋大学工学部研

究報告，２５号，１９９０年７月３１日，１０３頁～１１４頁（審決の認定） 

「（１）沸点２５℃未満の留分が６．７～６．８容量％，沸点２５℃以上７５℃未満の留分が４０．３

～４２．８容量％，沸点７５℃以上１２５℃未満の留分が３０．５～３３．２容量％，沸点１２５℃

以上１７５℃未満の留分が１６．４～１６．７容量％及び沸点１７５℃以上の留分が３．１～３．３

容量％であり， 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/035542_hanrei.pdf
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（２）上記各留分のリサーチ法オクタン価が７６．５以上であり， 

（３）式（Ｉ） 

 Ｙ＝１．０７ＢＺ＋０．１２ＴＯ＋０．１１ＥＢ＋０．０５ＸＹ＋０．０３Ｃ９＋Ａ＋０．００５

〔１００－（ＢＺ＋ＴＯ＋ＥＢ＋ＸＹ＋Ｃ９＋Ａ）〕・・・（Ｉ） 

〔式中，ＢＺはベンゼン含有量，ＴＯはトルエン含有量，ＥＢはエチルべンゼン含有量，ＸＹはキシ

レン含有量，Ｃ９＋Ａは炭素数９以上の芳香族分含有量（いずれも燃料油中の含有量で容量％）を示

す。〕で表される排気ガス指数Ｙが５．２～５．３であり， 

（４）ベンゼン含有量が２．５１～２．５４容量％であり，及び（５）リサーチ法オクタン価が９１．

９であるガソリンエンジン用燃料油。」 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】 

（１）沸点２５℃未満の留分が３～１０容量％，沸点２５℃以上７５℃未満の留分が３５～５０容量％，

沸点７５℃以上１２５℃未満の留分が２５～４０容量％，沸点１２５℃以上１７５℃未満の留分が１

０～３０容量％及び沸点１７５℃以上の留分が５容量％以下であること，（２）上記各留分のリサーチ

法オクタン価が７０以上であること，（３）式（Ｉ） 

 Ｙ＝１．０７ＢＺ＋０．１２ＴＯ＋０．１１ＥＢ＋０．０５ＸＹ＋０．０３Ｃ９＋Ａ＋０．００５

〔１００－（ＢＺ＋ＴＯ＋ＥＢ＋ＸＹ＋Ｃ９＋Ａ）〕・・・（Ｉ） 

〔式中，ＢＺはベンゼン含有量，ＴＯはトルエン含有量，ＥＢはエチルべンゼン含有量，ＸＹはキシ

レン含有量，Ｃ９＋Ａは炭素数９以上の芳香族分含有量（いずれも燃料油中の含有量で容量％）を示

す。〕 

で表される排気ガス指数Ｙが５以下であること，（４）ベンゼン含有量が１容量％以下で，硫黄分が４

０ｐｐｍ以下，かつ含酸素化合物含有量が０容量％であること，及び（５）リサーチ法オクタン価が

８９～９２であることを特徴とするガソリンエンジン用燃料油。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年 2月23日 ： 特許権の設定登録 

 ： 特許異議の申立て（異議2001-72969号） 

平成14年 3月11日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成14年 5月22日 ： 「訂正を認める。…請求項１に係る特許を取り消す。」との決定 

平成16年 5月31日 ： 決定を取り消す旨の判決（平成14年(行ケ)第363号）。 

平成16年 6月30日 ： 「訂正を認める。…請求項１に係る特許を維持する。」との決定 

平成17年 3月10日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80074号） 

平成18年 5月29日 ： 「…請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 
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 本件発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である甲第１号証、第

３号証、第９号証、第１２号証、第１５号証、第１６号証、第１９号証、第２０号証、第２８号証及

び第３１号証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の

で、本件特許は特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１２３条第１項第

２号に該当する。 

判決 

原告の主張 

引用例には，引用発明に係る１－１Ｒガソリン

の成分組成が記載されているものの，その製造方

法の記載がないから，当業者といえどもこれを容

易に製造することはできない。１－１Ｒガソリン

を製造することが困難である以上，これを出発点

として本件発明に想到することは極めて困難で

あるから，引用発明は進歩性を否定するための公

知発明としての適格性を欠くというべきである。 

被告の主張 

本件発明はガソリンという「物」の発明である

から，本件優先日前の刊行物に「物」である引用

発明の構成が記載されている以上，同発明は，進

歩性を否定するための公知発明，すなわち特許法

２９条１項３号にいう「頒布された刊行物に記載

された発明」として，十分である。 

 また，引用例は，本件優先日前である平成元年

９月の時点において既に市販されていたガソリン

について，研究報告に必要な成分組成等を記載し

たものであって，引用発明に係る１－１Ｒガソリ

ンは上記市販されていたガソリンの一つであるか

ら，引用例にガソリン基材の配合割合等の記載が

ないからといって，１－１Ｒガソリンが製造でき

ないとか，架空のガソリンであるなどということ

にはならない。 

裁判所の判断 

１ 引用発明の公知発明としての適格性について 

原告は，引用発明が進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠く旨主張する。しかし，

以下のとおり，原告の主張は失当である。 

（１）特許法２９条２項は，「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有

する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは，その発明について

は，同項の規定にかかわらず，特許を受けることができない。」と規定している。そして，特許発明

又は特許を受けようとする発明（以下「特許発明等」という。）の進歩性を否定するための公知発明

のうち，同法２９条１項３号に該当する発明についていえば，同項３号にいう特許出願前に「頒布さ

れた刊行物に記載された発明」というためには，特許出願当時の技術水準を基礎として，当業者が当

該刊行物を見たときに，特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な

限度において，その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要で

あり，かつ，それで足りると解するのが相当である。例えば，特許発明等が「物」の発明の場合にあ

っては，特許発明等と対比される刊行物の記載としては，その「物」の構成が，特許発明等の内容と

の対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが，当業者が，当該刊行物の記載及び特許出
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願時の技術常識に基づいて，その「物」を入手又は製造し，使用することができれば，必ずしも，当

該刊行物にその「物」を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく，また，当該刊行物に記

載された具体的な「物」それ自体でなくても，特許発明等の内容との対比に必要な限度でその「物」

と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し，使用することが可能であれば，それで足りるという

べきである。 

（２）上記の観点から，引用例には引用発明に係る１－１Ｒガソリンの成分組成が記載されている

ものの，その製造方法の記載がないから，１－１Ｒガソリンを製造することは困難であった旨の原告

主張について，検討する。 

ア 証拠（甲１，１６，乙１，５，７，１６，１７）及び弁論の全趣旨によれば，〔１〕引用発明

に係る１－１Ｒガソリンは，本件優先日前である平成元年９月の時点において，日本国内で市販され

ていたガソリンであること（甲１），〔２〕１－１Ｒガソリンの蒸留性状は，本件優先日前である昭和

５７年の時点で知られていた日本のレギュラーガソリン（ＪＩＳ２号ガソリン）の蒸留試験結果の平

均値とほぼ等しく，また，ベンゼン含有量，オクタン価，炭化水素（芳香族，オレフィン）組成のい

ずれについても，本件優先日前に市販されていたレギュラーガソリン（ただし，ＭＴＢＥが配合され

るようになった平成３年以前のもの）の平均的性質を有すること（甲１，乙１，５，７，１６，１７），

〔３〕本件優先日前である平成４年８月の時点において，日本では，主なガソリン基材の混合割合は，

概略，ブタンが０～５％，軽質ナフサ及び異性化ガソリンが１０～１５％，リフォーメイトが３０～

６０％，ＦＣＣガソリンが２０～５０％，アルキレートが０～１０％，ＭＴＢＥ（メチルターシャリ

ーブチルエーテル）が０～５％と考えられており，リフォーメイト，ＦＣＣガソリン及び軽質ナフサ

が主たるガソリン基材であると認識されていたこと（甲１６），〔４〕リフォーメイト（本件明細書記

載の基材Ａ），ＦＣＣガソリン（同基材Ｃ）及び軽質ナフサ（乙３記載の基材）を，甲１６記載の混

合割合の範囲で，ＦＣＣガソリン及び軽質ナフサが最大となるよう混合して得られるガソリン（ガソ

リンｃ）の性状（計算値）は，１－１Ｒガソリンとほぼ同等であり，本件発明とは，ベンゼン含有量

とＹ値が異なるのみであることが認められる。 

また，所定の成分組成を満足するガソリンを製造する場合，複数のガソリン基材を適宜配合し調整

することは常套手段であり（本件明細書の段落【０００８】の記載は，これを前提とするものと解さ

れる。），１－１Ｒガソリンも同様の方法により製造されたものであることは，当業者には自明であっ

たと認めるのが相当である。 

イ 上記アによれば，引用例記載の１－１Ｒガソリンの成分組成を厳密に再現することはともか

く，本件明細書の特許請求の範囲の記載により特定される本件発明の内容との対比に必要な限度で前

記１－１Ｒガソリンと同一性のある構成を有するガソリンについて，当業者が，これを引用例の記載

及び本件優先日当時の技術常識に基づいて入手又は製造し，使用することが可能であったと認めるの

が相当である。 

（３）したがって，審決が，本件発明の進歩性の有無を判断するため，引用発明を特許法２９条１

項３号所定の公知発明として，本件発明と対比したことに，誤りはない。原告の主張は採用すること

ができない。 
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(54)-3 

審査基準の

該当箇所 

第 III部第 2章第 3節 3.1.1(1)b 

裁判例 

分類 

54:刊行物等に記載又は掲載された発明を引用発明として使用できるか否か（物の発明

であれば、作れるように記載又は掲載されているか否か、方法の発明であれば、使用で

きるように記載されているか否か）について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「4－アミノ－1－ヒドロキシブチリデン－1,1－ビスホスホン酸又はその塩の製造方

法」（無効審判） 

知財高判平成22年8月19日（平成21年（行ケ）第10180号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平2-152494号（特開平3-101684号公報） 

分類 C07F 9/38 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩

トリハイドレートを有効成分を含む、骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物に

関する。 

 

（２）引用発明の概要 

（ⅰ）甲７文献（甲７発明）：ベルギーのアントワープにおける第3回医薬品分析の国際シンポジウム

において頒布された要旨集の106頁（審決の認定） 

「『骨吸収阻害剤である４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩

トリハイドレートを有効成分として含む医薬製剤。』」 

「…甲７発明の『４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩トリ

ハイドレート』は，本件発明６及び７の『４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホ

スホン酸モノナトリウム塩トリハイドレート』と，表現が異なっているだけで同一の化合物であるこ

とも明らかである。」（以上、判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（順に「本件発明6」、「本件発明7」） 

【請求項６】４－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナトリウム塩ト

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/080625_hanrei.pdf
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リハイドレートを有効成分として含む，骨吸収を伴う疾病の治療及び予防のための固体状医薬組成物。 

【請求項７】錠剤である請求項６記載の固体状医薬組成物。 

 

（４）手続の経緯 

平成2年6月11日 ： 原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成元年6月9日・米国） 

平成7年1月27日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成20年4月8日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2008-800062号） 

平成21年2月25日 ： 本件発明6及び7を無効とする旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本件発明６及び７は，いずれも甲７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項の規定に違反してされたものである…。 

(1) 甲７発明の内容 

 …４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩の３水和物が存在

することは甲７文献に記載されているのであるから，当業者は，４－アミノ－１－ヒドロキシブタン

－１，１－ジホスホン酸モノナトリウム塩を水溶液から晶出させることにより，３水和物が得られる

と，そして，もし水溶液からの晶出により得られた４－アミノ－１－ヒドロキシブタン－１，１－ジ

ホスホン酸モノナトリウム塩の水和数が３を超えていれば，適宜条件を選択し，加熱，乾燥すること

により水和数を減ずることにより，容易に，３水和物（トリハイドレート）を得ることができると考

えるのが自然である。 

判決 

原告の主張 

１ 取消事由１（条文解釈又は条文適用の誤り） 

 (1) 甲７文献には，「４－アミノ－１－ヒドロ

キシブチリデン－１，１－ビスホスホン酸モノナ

トリウム塩トリハイドレート」なる新規の化学物

質…の構成しか開示がなく，その製造方法を理解

し得る程度の記載もなければ，本件特許の優先日

当時の技術常識等においてその製造方法を見出

すこともできないから，「骨吸収阻害剤である４

－アミノ－１－ヒドロキシブチリデン－１，１－

ビスホスホン酸モノナトリウム塩トリハイドレ

ートを有効成分として含む医薬製剤」なる発明が

記載されているとはいえない。 

被告の主張 

１ 取消事由１（条文解釈又は条文適用の誤り）

に対して 

 …審決において判断されたように，甲７文献の

記載は，甲５ないし８，１０，１２ないし１４の

各文献の記載に基づく論理的な判断によって，そ

の新規物質の製造方法を理解できる程度の記載で

あるといえるから，原告の取消理由は根拠がない。 
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裁判所の判断 

２ 取消事由１ないし５について 

 (1) 本件発明６及び７における本件３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件

３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆も

されていないこと，以上の点については当事者間に争いがなく，かつ審決も認めるところである。 

 そこで，このような場合，甲７文献が，特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の

「刊行物」に該当するかどうかがまず問題となる。 

 ところで，特許法２９条１項は，同項３号の『特許出願前に・・・頒布された刊行物に記載された

発明』については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記『刊行物』に『物

の発明』が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを

要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんが

みれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出

願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されて

いることを要するものというべきである。 

 特に，当該物が，新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を

見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというた

めには，一般に，当該物質の構成が開示されていることに止まらず，その製造方法を理解し得る程度

の記載があることを要するというべきである。そして，刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載が

ない場合には，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，

特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必

要であるというべきである。 

 (2) 本件については…甲７文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから，

上記(1)の判断基準に従い，甲７文献が特許法２９条１項３号の『刊行物』に該当するというために

は，甲７文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の

技術常識に基づいて本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要

であるということになる。 

 (3) …本件においては，本件出願当時，甲７文献の記載を前提として，これに接した当業者が，

思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見

いだすことができるような技術常識が存在したか否かが問題となるが…本件においては，本件出願当

時，そのような技術常識が存在したと認めることはできないというべきである。 

 …以上によれば，原告の主張する取消事由１…は理由があり… 

 

（参考） 

 知財高判平成20年6月30日（平成19年（行ケ）第10378号）も参照。 
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(55)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.3 

裁判例 

分類 

55:公然知られた発明といえるか否かについて 

キーワード 秘密保持契約 

 

１．書誌的事項 

事件 「光源装置」（無効審判） 

知財高判平成24年7月11日（平成23年（行ケ）第10271号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2009-179005号（特開2010-114065号公報） 

分類 F21S 2/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第1号 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明による光源装置３は、指向性の強いＬ

ＥＤ４と、この光源からの照射光を反射させる反

射面を内部に有する反射フード７と、ＬＥＤ４か

らの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第１、

第２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂとを備え、第１、

第２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂは、所定の長さお

よび幅長を有し表裏面が高反射率の板状体で形成

されたものからなり、反射フード７は、その底部

に光源４が少なくとも一個固定されて、第１、第

２の光偏向反射板９Ａ、９Ｂは、反射フード７の反射面と所定の隙間をあけ、すなわち光源４の指向

角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ、すなわち光源に近接した隙間が大きく、離

れた方の隙間が小さくなるようにして、光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角度αをなして配設するこ

とで、指向性の強い光源を用いても、照明範囲を集中させることなく、適度に分散させて所望の照明

エリアを設定して照明ができる光源装置を提供できる。 

 

（２）「LEDフラットパネル製品」に関しての秘密保持契約（甲5）の内容 

「（本契約の目的） 

第１条 甲（判決注：被告）および乙（判決注：原告）は，甲の開発したＬＥＤフラットパネル製品

【図７】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/082435_hanrei.pdf
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（以下「本製品」という。）についての甲と乙とによる共同開発事業（以下「本件事業」という。）の

是非を検討する目的において，自己が保有する情報を，相手方（以下「被開示者」という。）に対して

開示または提供し，被開示者はこれを秘密情報として開示または提供を受ける。 

（適用範囲） 

第２条 本契約に定める規定は，甲乙間の本件事業に関するすべての交渉において提供または開示さ

れる情報および資料に適用される。ただし，本契約締結後，甲乙間において… 

（秘密情報の定義） 

第３条 本契約において秘密情報とは，情報を開示する者（以下「開示者」という。）が被開示者に

対し，口頭，書面，電子メールまたは電子記憶媒体等その方法もしくは手段の如何を問わず，またそ

の形態の有形無形をも問わず，開示者が被開示者に対して書面または電磁的記録をもって秘密である

旨を明示したうえで開示または提供する営業情報，ノウハウ，技術情報および経営情報等一切の情報

ならびに資料をいう。なお，被開示者において秘密情報を複製，翻案等した場合は，複製・翻案等し

た資料についても秘密情報と同様とする。 

２ … 

３ … 

（秘密情報についての秘密保持義務） 

第５条 被開示者は，…秘密情報について開示者のために厳に秘密を保持しなければならず，開示者

の書面による事前の同意なくして，その全部または一部を第三者に開示または提供し，もしくは漏洩

してはならない。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】指向性の強い点光源と，前記点光源が設けられる底部および前記底部の対向する両辺部

から外方向へ所定長さ延設されて端部が開放された対向する一対の側方反射部を有し，内部に前記底

部および一対の側方反射部で囲まれた所定大きさの内部空間が設けられて，内壁面が反射面で形成さ

れた反射フードと，前記点光源からの照射光を所定の方向へ偏向させる一対の第１，第２の光偏向反

射板と，を備え， 

前記第１，第２の光偏向反射板は，所定の長さおよび幅長を有し表裏面が高反射率の板状面で形成さ

れたものからなり，前記反射フードは，前記底部に前記点光源が少なくとも一個設けられて，前記第

１，第２の光偏向反射板は，前記反射フードの反射面との間に所定の隙間をあけ，且つ前記点光源の

指向角零度を通る光軸を間に挟んで互いに所定の隙間をあけ，すなわち前記点光源に近接した方がそ

の隙間が大きく，離れた方の隙間が小さくなるようにして，前記光軸に対してそれぞれ所定の傾斜角

度αをなして配設されていることを特徴とする光源装置。 

 

（４）事案及び手続の経緯 

平成19年12月13日 ： 原告と被告（特許権者）が秘密保持契約（甲5）を締結 

平成20年9月30日 ： 引用発明製品が被告から原告に販売・納品 

平成21年7月31日 ： 特許出願（優先権主張日：平成20年10月7日） 

平成22年6月18日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 
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平成22年12月6日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800221号） 

平成23年7月15日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 原告と被告は「ＬＥＤフラットパネル製品」に関して秘密保持契約を締結しており，「ＳＥ型用特

殊リフレクターフラッター」についても，秘密を保つべき関係にあったものと認められる。仮に，「Ｓ

Ｅ型用特殊リフレクターフラッター」がこの秘密保持契約でいう「ＬＥＤフラットパネル製品」に該

当しなかったとしても，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」は，被告と原告との間で何回もの

協議を重ね，原告の製造する電気掲示器に適した構成となるように両者で共同で開発したもので，原

告会社はその構造を熟知した上で被告に製造を注文したものであることから，両当事者は「ＳＥ型用

特殊リフレクターフラッター」の開発において密接な関係にあったことは明らかであり，社会通念上

又は商習慣上，秘密を保つべき関係にあったものというべきである。 

 そして，原告がこのような秘密を保つべき関係にある原告の依頼を受けて製造・販売したという特

定の取引関係にあって，不特定の者を対象とした販売でもないから，平成２０年９月３０日の販売事

実によって「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」が公知になったということはできない。 

判決 

原告の主張 

 本件秘密保持契約は，第１条の文言上「甲の開

発したＬＥＤフラットパネル製品」を対象とした

ものであるから，リフレクタ技術を用いた製品は

これに含まれないことは明らかであるし，…「ラ

イセンス基本契約書」も，契約書の前文に「フラ

ッタ技術」と明記してあるように「フラッタ技術」

を用いた製品に関するライセンス契約であり，

「リフレクタ技術」は対象に含まれていない。 

 すなわち，いずれの契約書も「リフレクタ技術」

を用いた製品，具体的には，「ＳＥ型リフレクタ

フラッター」はその対象としていないと解釈する

ことが自然である。しかも，時系列でいえば，被

告が保有する，「フラッタ技術」を本件秘密保持

契約のもと原告に開示して，事業化を検討し，事

業化の目途が立ったので，「フラッタ技術」のラ

イセンス契約…に移行した，という一連の流れに

あったものであり，このような事実経過も当該解

釈を正当化する。すなわち当事者双方の念頭にあ

ったのは，「フラッタ技術」，いずれの契約におい

被告の主張 

１ 原告・被告間で締結されていた秘密保持契

約（甲５）により，原告と被告は「ＳＥ型用特殊

リフレクターフラッターについても，秘密を保つ

べき関係にあった」ものであり，仮に「ＳＥ型用

特殊リフレクターフラッター」が秘密保持契約で

いう「フラットパネル製品」に該当しなかったと

しても，原告と被告は「ＳＥ型用特殊リフレクタ

ーフラッター」の開発において密接な関係にあっ

たことは明らかであり，社会通念上又は商習慣上，

秘密を保つべき関係にあった…，被告から原告に

対して平成２０年９月３０日に…「ＳＥ型用特殊

リフレクターフラッター」（引用発明製品）が販

売・納品されたことによって「ＳＥ型用特殊リフ

レクターフラッター」の構成は本件優先日前に「公

然知られた発明」となったものではない。 

２ 原告と被告との間には，ＬＥＤフラットパ

ネル製品に関する共同開発事業に関して，…秘密

保持契約書（甲５）が取り交わされ，その後，平

成２０年１月２４日に原告所属のＡ氏から被告に
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ても，なのである。 対して秘密保持の履行を要求する電子メール（乙

１）が送信された。開発業務を生業とする被告と

しては，このような秘密保持の履行を要求する依

頼がなくても，秘密保持契約の範疇として取り扱

う方向が通常であると認識していた。 

裁判所の判断 

…原告と被告は，平成１９年１２月１３日，被告の開発した…製品に関する共同開発事業を実施す

ることとし，…被告が原告に提供した製品に係る技術的情報及びノウハウなどの秘密情報について，

…本件秘密保持契約（甲５）を締結したことが認められる。 

…約定によれば，本件秘密保持契約は，原被告間の「本件事業」に関するすべての交渉において提

供または開示される情報および資料に適用されるものであり（第２条），本件秘密保持契約にいう秘

密情報とは，「情報を開示する者が被開示者に対し，…一切の情報ならびに資料」をいい（第３条），

「本件事業」とは被告の開発した…製品についての被告と原告とによる共同開発事業をいうのである

から（第１条），被告と原告とによる共同開発にかかるＬＥＤフラットパネル製品である「ＳＥ型用

特殊リフレクターフラッター」の原告と被告との共同開発は，本件秘密保持契約の対象となる事業に

含まれ，原告は被告に対し，「ＳＥ型用特殊リフレクターフラッター」に関するすべての交渉におい

て提供または開示される技術情報について本件秘密保持契約に基づく秘密保持義務を負うことが明

らかである。 

 原告は，本件秘密保持契約を締結するにあたり当事者双方の念頭にあったのは「フラッタ技術」で

あり，「リフレクタ技術」は念頭になく，対象に含まれていないと主張する。しかし，本件秘密保持

契約にいう秘密情報は，上記のとおり「一切の情報ならびに資料」（第３条）とされており，「フラッ

タ技術」に限られるとする根拠はない。 

 ちなみに，乙１によれば，原告所属のＡは，平成２０年１月２４日，被告に対し，今回の開発に係

る原告の製品技術内容に関しても，本件秘密保持契約の趣旨と同様の扱いを求める電子メールを送信

したことが認められ，原告としても引用発明製品が本件秘密保持契約の適用の対象となることを前提

としていたことが認められる。原告は，完成品は本件秘密保持契約の適用外であると主張するが，特

許出願までの間は契約対象の技術情報についての秘密保持義務があることは当然であって，原告の主

張は理由がない。 
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(55)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.3 

裁判例 

分類 

55:公然知られた発明といえるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「スノーボード用ビンディング」（無効審判） 

知財高判平成26年3月26日（平成25年（行ケ）第10178号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-21212号（特開2004-154593号公報） 

分類 A63C 9/02 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第1号 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、スノーボード用ビンディングにおいて、ブーツの

爪先の上部分を締付ける一方のベルト１４ａと、ブーツの爪先の

先端を締付ける他方のベルト１４ｂとよりなるバンド１５の一端

にバックルを取り付けて、このバックルによって締め付けを行な

えるようにしたことで、ブーツの爪先の上部だけではなく、同時

に爪先の先端方向からも締付けが行なわれるようにしたというも

のである。 

 

（２）公知発明（判決の認定） 

「ア 甲２報告書（甲２）の写真５によれば，…甲２報告書のＭＴＸの裏側（底側）には，時計の文

字盤のように１から１２の数字が配列され，その中心部分に数字の「００」が刻まれており，数字の

「００」を挟むように下向きの矢印が数字の「７」を指して刻まれている（本件刻印）。 

イ 甲３カタログ（甲３）は，「ＤＲＡＫＥ」ブランドの平成１３年（２００１年）ないし平成１４年

（２００２年）シーズンのカタログであるが，甲３カタログにはＭＴＸが掲載されている。 

ウ 平成１３年２月４日ないし７日，ドイツのミュンヘンにおいて，「スポーツの世界 ワールドスポ

ーツトレードメッセ ｉｓｐｏ２００１冬季」が，同年３月９日ないし１３日，アメリカ合衆国のラス

ベガスにおいて，「ＴＨＥ ＳＩＡ ＳＮＯＷ ＳＰＯＲＴＳ ＳＨＯＷ」が，それぞれ開催された（本件

展示会）。ノースウェーブは，本件展示会に出展し，ＭＴＸを展示した（甲５～８）。 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/084062_hanrei.pdf
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エ スポーツ用品店であるバルサーフは，平成１３年２月２７日，ノースウェーブに対し，ＭＴＸ（Ｌ

サイズ及びＭサイズ合計２０個）を注文した（甲９，１０）。 

オ 甲３６一覧表には，平成１３年５月３０日，ＭＴＸ７２０足が出荷のために梱包されていたこと

が記載されている（甲３６）。 

カ 遅くとも平成１３年１月頃までには刊行されていた甲６３雑誌には，ＭＴＸが写真付きで紹介さ

れている（甲６３）。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載） 

【請求項１】ベースプレート１と，このベースプレート１の一側にその一端を取り付けた一方のバン

ド９ａと，上記ベースプレート１の他側にその一端を取り付けた他方のバンド９ｂと，ブーツの爪先

の上部分を締付ける部分とブーツの爪先の先端を締付ける部分とよりなるバンド１５と，バックル１

６とより成り，上記バンド１５の一端が上記一方及び他方のバンドの一方に固定され上記バンド１５

の他端が上記バックルを介して上記一方及び他方のバンドの他方に固定されており，上記ブーツの爪

先部分の上部分及び先端部分を同時に締付けできることを特徴とするスノーボード用ビンディング。 

 

（４）手続の経緯 

平成16年1月29日 ： 被告（特許権者）による特許出願（原出願日：平成13年6月14日） 

平成19年11月30日 ： 特許権の設定登録 

平成24年8月31日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2012-800137号） 

平成24年11月30日 ： 被告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成25年5月20日 ： 上記訂正の請求を認容、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …①写真撮影報告書（甲２。…「甲２報告書」という。）に示されたスノーボード用ビンディング

（商品名「ＤＲＡＫＥ ＭＡＴＲＩＸ」。…「ＭＴＸ」という。）に係る発明（…「甲２発明」とい

う。）は，本件の原出願前に公然と知られた状態であったものとは認められない，… 

判決 

原告の主張 

 (1) ＭＴＸの公知性について 

 …甲２報告書…には，撮影されているＭＴＸ…

の裏側（底側）に，時計の文字盤のように１から

１２の数字が配列され，その中心部分に数字の

「００」が刻まれており，数字の「００」を挟む

ように下向きの矢印が数字の「７」を指して刻ま

れている（…「本件刻印」という。）。製造物に

おいて製造年月等が記載されることは珍しくな

被告の主張 

 (1) ＭＴＸの公知性について 

 ア 甲２報告書には，本件刻印に示された数字

等の意味や定義を示す記載や示唆はなく，また，

これらの数字等の意味や定義を裏付ける他の証拠

もないから，これらの数字等の意味や定義は明ら

かであるということはできない。 

 したがって，本件刻印に示された数字等を根拠

として，ＭＴＸの製造日や頒布日を認定すること
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く，１から１２という数字が「月」を，「００」

という数字が西暦の下二桁を示すことは自然で

ある。 

 …本件展示会…は，…大規模な展示会であり，

…カタログ等の紙媒体の資料が提供される。平成

１３年６月当時，…営業マネジャー…は，平成１

３年３月の展示会にＭＴＸを展示し，甲３カタロ

グを頒布したところ，ＭＴＸは好評であった旨の

陳述書（甲３４。以下「甲３４陳述書」という。）

を作成している。 

 エ ＭＴＸの取扱店が製品出荷の際に作成し

た…甲３６一覧表…には，ＭＴＸ７２０足がパレ

ット…に格納されていたことが記載されている

から，遅くとも甲３６一覧表の作成日である平成

１３年５月３０日には，ＭＴＸの出荷準備…が行

われていたことは明らかである。… 

はできない。 

 イ 甲３カタログにＭＴＸが掲載されていると

しても，甲３カタログには，発行日や頒布日を示

す記載や示唆はないから，ＭＴＸの製造日や頒布

日は不明である。 

 本件展示会において，甲３カタログが頒布され

たことや，小売店等がＭＴＸをみて発注したこと

を示す証拠や示唆はないし，これらの事実を裏付

ける他の証拠もない。しかも，甲２報告書のＭＴ

Ｘと，甲３カタログに掲載された製品との同一性

は不明である。 

 ウ 甲３６一覧表に記載された「ＤＲＡＫＥ Ｆ

６０ Ｌ ＭＴＸ」という製品が，平成１３年５月

３０日にパレットに格納され，２，３日後に出荷

されていたとしても，直ちに甲２報告書のＭＴＸ

が本件の原出願前に公然知られる状態になってい

たということはできない。 

裁判所の判断 

 ア ＭＴＸについて 

 （ア）…本件刻印の態様によれば，「００」は西暦の下２桁を，「７」は月を意味する表示であっ

て，甲２報告書のＭＴＸが，平成１２年（２０００年）７月頃に製造された可能性は否定できない。 

 もっとも，当時，ノースウェーブの担当者…が作成した甲３４陳述書（甲３４）…には，…平成１

２年夏頃に製造されたＭＴＸは販売用のサンプルであった旨の記載があり，原告も，甲２報告書のＭ

ＴＸは試作製造段階のものであること，スノーボード用製品製造の一般的サイクルとして，平成１３

年…シーズン用の新製品は，平成１２年…夏頃から開発に着手するのが一般的である旨主張している

が，これらによって上記甲２報告書のＭＴＸの製造日を裏付けることは困難である。 

 （イ）…甲３カタログには，ＭＴＸの写真が掲載されているものの，当該写真からはＭＴＸの形状

の詳細は明らかではなく，また，ＭＴＸの形状に関する具体的な記載もない。したがって，甲２報告

書のＭＴＸと，甲３カタログに掲載されているＭＴＸとが同一の構造を有していると認めることはで

きない。 

 …甲３カタログが本件展示会において配布されたことを認めるに足りる的確な証拠はない（甲３４

陳述書には，甲３カタログが本件展示会で配布された旨の記載があるが，甲３４陳述書は，本件展示

会から約１２年経過後…で作成されていること，作成者…の勤務先…が本件特許の有効性に関し，利

害関係を有している可能性も否定できないことなどからすると，甲３４陳述書の当該記載は採用する

ことができない。）。 

 （エ） 甲３６一覧表には，ＭＴＸの商品名及び型番が記載されているにすぎないから，当該ＭＴ

Ｘがどのような形状を有していたかは不明であるというほかなく，甲２報告書のＭＴＸと甲３６一覧
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表に記載されたＭＴＸとが同一の構造を有していると認めることはできない。 

 イ 甲２発明の公知性について 

 …本件の原出願（平成１３年６月１４日）前において，ＭＴＸが掲載されたカタログが配布されて

いた事実，ＭＴＸの試作品が業者向けの展示会において展示され，あるいは完成品が一般に市販され

ていた事実を推認することは可能である。 

 しかしながら，甲２報告書のＭＴＸが平成１２年７月頃に試作されたことを認めるに足りる的確な

証拠はない。また，本件展示会において展示されたり，甲３カタログに掲載されたＭＴＸや一般に市

販されたＭＴＸが，具体的にどのような形状を有していたかについては，本件全証拠をもってしても

不明である。さらに，上記各ＭＴＸと，甲２報告書のＭＴＸとが同一の構成を有していることを認め

るに足りる証拠もないから，甲２報告書のＭＴＸが公然知られた状態に至った時期も，不明である。 

 したがって，本件展示会（平成１３年２月４日ないし７日，同年３月９日ないし１３日）時点にお

いて，公知となっていたＭＴＸの具体的形状が不明である以上，その当時，甲２発明が公然知られて

いたということはできない。 
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(56)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.4 

裁判例 

分類 

56:公然実施された発明といえる否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「表面筋状薄肉こんにゃく」（無効審判） 

知財高判平成17年6月30日（平成17年（行ケ）第10061号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 実願昭63-124955号（実開平2-46589号公報） 

分類 A23L 1/212 

結論 認容 

関連条文 実用新案法第3条第1項第1号、同項第2号、同条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、早田尚貴裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願考案の概要 

 本願考案は、多数の凹条２と凸条３を

表面に有し、厚肉部が３ｍｍ以下の表面

筋状薄肉こんにやくに関し、左記の図面

に表されるものである。 

 

（２）実施発明の概要（審決の認定） 

 「（ア） Ａ食品が，本件出願日前に製造販売していた「しゃぶしゃぶこんにゃく」については，「６

０．１０．２７製造」又は「６０．１１．１製造」の日付印が押された発見品が存在する。（甲３０の

１～３，３１，３３の２）。なお，発見品は，平成１６年２月２９日，Ａ食品の旧工場において，バケ

ツの中から発見されたものである（甲５３の１，５４，７９）。 

 (イ) 発見品の内容物であるこんにゃくの形状，構造は，長手方向に多数の凹状と凸状とを表面に

有し，凸状部分の厚肉部が３ｍｍ以下であって，凹状部分の薄肉部が半透明の縞模様となっており，

本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」と同一である（甲５３の１） 

 (ウ) 発見品の製造時期は，その包装袋に押された日付印のとおり，昭和６０年１０月２７日及び

同年１１月１日であり，いずれも，本件出願日前に製造されたものである（甲３０の１～３，甲５３

の１）。 

 このことは，下記の各事実からも裏付けられる。」（判決より抜粋） 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/009511_hanrei.pdf
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（３）実用新案登録請求の範囲（本件考案） 

【請求項１】個々に独立した多数個のノズルが１～２列に連設された押出ノズルから，太さ３ｍｍ以

下に押出された糸状こんにゃくを即横幅方向へ一体化して，長手方向に多数の凹条（２）と凸条（３）

を表面に有し，凸条（３）部分の厚肉部が３ｍｍ以下であって，凹条（２）部分の薄肉部が半透明の

縞模様を形成してなる表面筋状薄肉こんにゃく。 

 

（４）手続の経緯 

昭和63年9月24日 ： 被告（実用新案権者）による実用新案登録の出願 

平成10年12月11日 ： 実用新案権の設定登録（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照） 

平成14年7月15日 ： 原告による実用新案登録無効審判の請求（無効2002-35295号） 

平成16年1月28日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」は，本件出願日前である昭和５７年には公然と製造

販売されていたＡ食品工業株式会社（以下「Ａ食品」という。）の「しゃぶしゃぶ用こんにゃく」と

同一又はほとんど同一の構造である（以下，上記製造販売の事実を「本件公然実施の事実」という。）

から，本件考案は，実用新案法３条１項１号若しくは２号又は同条２項に該当するとの請求人の主張

に対し，請求人の提出した書証（…）及び資料（…），証人Ｂ，同Ｃ，同Ｄ，同Ｅ，同Ｆ及び同Ｇの

各証言（…）並びに検証の結果（…）をもってしても，本件公然実施の事実を認めるに足りないから，

本件考案に係る実用新案登録を無効とすることはできない 

判決 

原告の主張 

 (ア) Ａ食品は，昭和５８年ころから今日に至

るまで，発見品と同じ形状，構造のこんにゃく（以

下「本件こんにゃく」という。）を，「しゃぶしゃ

ぶこんにゃく」の名称で，公然と，製造し，かつ，

多数の販売店に販売してきた（甲７９～１２０）。 

(イ) 本件こんにゃくは，昭和５６年秋ころ，Ａ

食品の専務取締役であるＣが開発したものであ

り，本件こんにゃくの製造に使用する目皿（以下，

Ｃが本件こんにゃく用として当初に作成した目

皿〔甲５，１０〕を指して，特に「本件目皿」と

いうことがある。）は，Ｉ工業株式会社（以下「Ｉ」

という。）から孔の開いていない目皿を購入した

上，Ｃが自ら加工して製作した（甲５，１０，１

６，１７，８０，８５）。 

被告の主張 

 ア 原告は，本件こんにゃくは，昭和５６年秋

ころ，Ａ食品の専務取締役であるＣが開発したも

のである旨主張し，それに沿う証拠として，Ｉと

の取引記録等（甲１６，１７）を提出している。 

 …Ｉとの取引記録は，Ｃが当初製作した本件目

皿が，昭和５６年にＩから購入した目皿を素材と

するものであるとの原告主張を裏付けるものでは

ない。かえって，昭和６２年９月５日にＩからＡ

食品に「無地スイタ」が販売されているとの事実

があることからすれば，真実は，その後にＣによ

って孔開け作業が開始され，本件こんにゃくの開

発に至ったものと認めるのが相当であり，結局，

本件における原告の主張は，事実関係を約６年遡

らせたものであるというべきである。 
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 (ウ) Ａ食品における本件こんにゃくの製造

装置は，従来，Ａ食品が糸こんにゃくの製造に使

用してきた機器をそのまま使用した上，糸こんに

ゃく用の目皿に代えて，本件こんにゃく用の目皿

（孔間隔は１ｍｍ前後）を取り付けたものであ

り，また，本件こんにゃくの製造方法は，上記製

造装置を用いるほかは，Ａ食品が従前行っていた

糸こんにゃくの製造条件と同じであった（甲１

０，２９，７９，８０）。 

 (エ) Ａ食品が昭和５８年１１月に初めて製

作した「しゃぶしゃぶこんにゃく」の包装袋には，

「特許出願中」と表示されている。これは，Ａ食

品が，本件こんにゃくを開発したものであり，長

年こんにゃくの製造販売に携わってきたＡ食品

でさえも，開発当時，そのような商品を見たこと

がなかったことから，特許出願をしようと考えた

ために表示したものである。実際には，Ａ食品は

本件こんにゃくにつき特許出願をしなかったが，

「特許出願中」との表示をしたこと自体，Ａ食品

が本件こんにゃくを開発したことの証左である

というべきである。 

 イ また，本件審判事件におけるＣの供述内容

ないし同人作成の陳述書の記載によれば，Ｃは，

本件目皿の全体に孔を開け終わるまで，何ら試験

をしなかったということになるが，これは不自然

である。 

 ウ 原告の提出した大量の取引伝票類（甲１０

０～１２０）を精査すると，平成元年１１月２０

付け伝票において，突如として，納品価格２０８

円，小売価格２９８円の「Ａシャブシ」と記載さ

れた「しゃぶしゃぶこんにゃく」が現れる（甲１

０５）。 

 以上の事実からすれば，平成元年１１月２０日

に突如として現れた高額商品こそが，本件実用新

案の実施品である「表面筋状薄肉こんにゃく」で

あり，従来商品に比べ付加価値があることから，

従来品の１．５倍に相当する高価格で取り引きし

たものと考えられる。 

裁判所の判断 

 (1) 発見品について 

 …そもそも，発見品には，上記のとおり，「６０．１０．２７製造」又は「６０．１１．１製造」

の日付印が押されていることから，発見品自体又は日付印部分がねつ造に係るものであることを疑わ

せる事情その他の特段の事情が認められない限り，上記日付印から，発見品が昭和６０年１０月２７

日又は同年１１月１日に製造されたものであることが推認されるというべきである。 

 (2) 本件公然実施の事実について 

 ア 証拠（…）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。 

 (ア) 糸こんにゃくが，目皿に設けられた孔から押し出された後，膨張して，押し出された孔より

も少し大きくなること，そのため，糸こんにゃくの製造中，誤って複数の糸こんにゃくが引っ付いて

しまうことがあることは，昭和５６年以前から，こんにゃく製造業者にとって周知の事項であった。 

 (イ) Ａ食品の専務取締役であるＣは，昭和５５年秋ころ，株式会社Ｒ（以下「Ｒ」という。）の

従業員であったＥから，「タレの乗りやすいこんにゃくを開発してはどうか」と言われたことをきっ

かけとして，糸こんにゃくを数本並べて，あえて引っ付かせたものを製品として製造することを思い

付いた。従来の糸こんにゃく用の目皿は，押し出される糸こんにゃく同士が引っ付かないよう，孔間

隔が広くなっており，糸こんにゃく同士が引っ付くように孔間隔を狭くした目皿は販売されていなか
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ったことから，Ｃは，従来Ａ食品がこんにゃく製造機械を購入していたＩから孔の開いていない目皿

を購入した上，自ら孔開けして，孔間隔を狭くした目皿を製作することとした。 

 (ウ) Ａ食品は，昭和５６年５月１１日，Ｉから孔の開いていない目皿を４枚購入し，そのころ，

Ｃは，これを素材として，上記孔間隔を狭くした目皿の製作を開始した。Ｃは，手で持つタイプのド

リルをドリルスタンドにセットし，ドリルスタンドに金属製のテーブルを取り付け，このテーブルに

木の台を傾斜させて固定し，その上に，孔の開いていない目皿を乗せて，その目皿を左手で押さえな

がら，右手でスタンドにセットされたドリルを操作して，一つずつ孔を開けていった。ドリルは直径

０．９ｍｍのものを用い，孔の間隔は１ｍｍ前後としたが，ドリルが曲がったり折れたりせず，かつ，

隣り合う孔同士がつながらないようにしながら孔を開けるのは大変な作業であり，１枚の目皿に３０

０個以上の孔を開け終わるのに数か月を要した。その後，Ａ食品は，Ｉから，昭和５６年９月２日に

孔の開いていない目皿４枚を，さらに昭和５６年１０月３０日にも同様の目皿３枚を購入し，Ｃは，

試行錯誤しながら，本件こんにゃく用の目皿の製作作業を続けた。 

 (エ) こうして，遅くとも昭和５８年７月ころまでには，Ａ食品は，旧工場において実際に本件こ

んにゃくの製造を開始した。 

 その製造方法は，従来，糸こんにゃくの製造に使用していた，こんにゃく練り機，流し釜及び目皿

取付け治具等の既存の装置を用い，糸こんにゃく用の目皿の代わりに，Ｃが製作した本件目皿（孔間

隔は１ｍｍ前後）を取り付けて行う方法であった。それによって製造されたこんにゃくの構造，形状

は，発見品に係るこんにゃくと同様の特徴を有する表面筋状薄肉こんにゃくである。 

 (オ) Ａ食品では，本件こんにゃくの製造開始当初は，Ｒにおける試験販売であり本格的に販売さ

れるかどうかも決まっていなかったことから，無地の透明フィルムで包装した後，既存の「きしめん

風こんにゃく」のラベルを付して納品した。その後，Ａ食品は，昭和５８年１０月２６日ころ，Ｑに

対し，本件こんにゃく用の包材として，「しゃぶしゃぶこんにゃく」の名称を記載した包材を発注し，

当該包材が同年１１月２４日に納入された後は，「しゃぶしゃぶこんにゃく」の名称で本件こんにゃ

くを販売するようになった。 

 イ 上記アの認定事実を総合すれば，Ａ食品は，本件考案に係る「表面筋状薄肉こんにゃく」と同

一の表面筋状薄肉こんにゃくを，遅くとも，Ａ食品が本件こんにゃくの製造販売を本格的に開始した

昭和５８年１１月ころまでには，公然実施していたものと認めるのが相当である。 
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(56)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.4 

裁判例 

分類 

56:公然実施された発明といえる否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「温泉水汲み上げ装置」（無効審判） 

知財高判平成17年9月8日（平成17年（行ケ）第10113号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-181083号（特開平9-4358号公報） 

分類 E21B 43/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第2号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、大鷹一郎裁判官、長谷川浩二裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ボイラー加熱によらずに水の温度を上昇させること

を目的とする。本願発明は、ケーシング１１が地中に設けられて内

部に坑を形成する。汲み上げポンプ１２が坑内の水を汲み上げる。

送水管１３が坑内に深層部まで挿入される。送水管１３は深層部の

端部に排水口２３を有する。送水器１４の分水器は汲み上げポンプ

１２の排水管３１と送水管１３とに接続される。分水器には、給水

管２６が接続される。給水バルブ２７は給水管２６の給水量と送水

管１３への送水量とを制御する。排水管３１の水の一部は、分水器

を介して送水管１３に送られる。特に、送水管１３が、尖端部２４

を孔底２２に突き刺すことにより孔底２２に固定されることによって、「排水口２３から排水される水

の勢いで揺れて部材が破損することを防ぐ」という作用効果を奏する。 

 

（２）実施発明（明間温泉発明）の概要：平成7年6月6日から8日間被告が明間温泉において行った試

運転（審決の認定） 

 「…「温泉井戸内に，揚湯管を備えた温泉水中ポンプと，温泉井戸孔内深層部に配置され下端部に

放水管を備えた還水管とを設け，揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続された熱誘導促進器を有し，

熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し，さらに，還水管には別の井戸から管を介して

温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/009405_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】地中に設けられて内部に坑を形成するケーシングと，前記坑内の水を汲み上げる汲み上

げポンプと，前記坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底に固定され，その深層部に配置される端

部に排水口を有する送水管と，前記送水管に水を送る送水器とを有し，前記送水器は，前記汲み上げ

ポンプの排水管と前記送水管とに接続された分水器と，この分水器に接続された給水管と，この給水

管の給水量を制御する給水バルブとを有することを特徴とする温泉水汲み上げ装置。 

 

（４）手続の経緯 

平成7年6月22日 ： 被告（特許権者）による特許出願 

平成11年5月28日 ： 特許権の設定登録 

平成11年10月31日 ： 原告が代表取締役を務める株式会社Aから特許異議の申立て 

（平成11年異議第74083号） 

平成12年7月25日 ： 被告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成12年9月29日 ： 「訂正を認める。…の請求項１ないし３に係る特許を維持する。」との決定 

平成15年9月17日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2003-35399号） 

平成16年10月13日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 「明間温泉発明」は、本件特許出願前の平成７年６月６日から八日間、明間の大館市清水町の同社

敷地内において行われたものであるが、以下の理由によって当該発明が公然と実施されたものとはい

えない。 

 （ア）「明間温泉発明」の実施は、平成１６年７月２３日付けの請求人の陳述書及び甲第２６号証

よれば、請求人が立ち会い、明間が試運転を行い、その際に八洋ボーリング畑沢社長外２～３名、福

島県西白川郡大信村役場職員３名、被請求人会社の従業員６名の見学があったとしている（…）。 

 しかしながら、当該発明が行われた場所は、明間の敷地内であり、当該敷地が具体的のどのような

状況であったかについては、請求人からは何ら主張立証がないため、外部の者が敷地内に自由に立ち

入ることができる状況にあったとか、外部の者が当該発明の実施状況を見ることができたということ

はできない。むしろ、当該敷地は、明間の私有地であるから、自由な立ち入りは困難であったと推測

される。 

 （イ）請求人は「明間温泉発明」が実施された平成７年６月６日から八日間の時期に、八洋ボーリ

ング畑沢社長外２～３名、福島県西白川郡大信村役場職員３名、被請求人会社の従業員６名の見学が

あり、当該発明を見学することができたと主張するので、当審は平成１６年８月２３日付けで、当該

事実を証明する証拠があれば提出するように審尋したが、請求人からは証拠は何ら提出されなかっ

た。 

 （ウ）特許権者である明間は、新聞社への発表において「早期の実用新案申請を予定している」（平
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成７年６月１４日発行の甲第２３号証、石垣営業課長談）、「近く実用新案を申請するとともに、販売

に乗り出す・・・企業秘密となる部分は多い・・」（平成７年６月１９日発行の甲第２５号証）とし

ており、この時点において実用新案登録出願や特許出願を考えていたことから、「明間温泉発明」の

実施を極力秘密にしておきたいと考えていたと推測される。 

 （エ）当該発明実施当時、請求人が社長である株式会社秋田技術研究所と明間との間には、温泉井

戸の状況改善技術、温泉熱回収利用技術、地熱利用技術等について業務提携契約がなされ（甲第１３

号証、乙第１号証）、第１２条により互いに秘密を保持することになっており、当該契約は有効であ

ったから、「明間温泉発明」は、請求人が見たことにより公知となったということはできない。 

 （オ）他に「明間温泉発明」が、公然実施されたことを証明する証拠は提出されていない。 

（４）小括 

 したがって、「明間温泉発明」は本件特許出願前に公然と実施されたものということはできないか

ら、特許法第２９条第１項第２号及び同条第２項には該当せず、無効理由１、２は存在しない。 

判決 

原告の主張 

 …特許庁の審査便覧（４２．０３Ａ）には，特

許法２９条１項２号は発明が実施されたことに

よって，公然知られた事実が認められない場合で

も，その実施が公然なされた場合を規定している

ものである旨記載され，また，東京高裁昭和５１

年１月２０日判決（判例タイムズ３３７号２８３

頁）は，公然知られたとは，閲覧可能性があれば

よいと判示している。 

 本件は，被告の資材置場内に掘削されていた温

泉井戸（明間温泉）の現場で，屋外開放のままの

状況で実施されたものであり，その当時，現場は，

歩道との境に設置された金網フェンスから約５

メートル離れた場所に位置し，目隠しがされてい

たわけでもなく，歩行者及び車道通行者から容易

に「閲覧可能な状況」であった。 

被告の主張 

 本件審決が，「温泉改善装置移設試験」が行われ

た場所は被告の敷地内であり，「当該敷地が具体的

にどのような状況であったかについては，請求人

からは何ら主張立証がないため，外部の者が敷地

内に自由に立ち入ることができる状況にあったと

か，外部の者が当該発明の実施状況を見ることが

できたということはできない。むしろ，当該敷地

は，明間の私有地であるから，自由な立ち入りは

困難であった」（８頁１６行～２１行）として，公

然実施を否定した判断に誤りはない。特に，送水

管の「坑内に深層部まで挿入されて前記坑の孔底

に固定され，その深層部に配置される端部に排水

口を有する」との構成は，坑内の深層部のため，

見ることはできない。 

裁判所の判断 ※文中の斜体文字は明らかな脱字を付加したものである。 

 平成７年５月１５日，綾部温泉で，被告が完成した設備・装置の試運転が行われ，その後，同年５

月１６日，２１日及び２２日にも，同所で試運転が行われたが，井戸口温度は２６．４℃にとどまり，

湧水量の増量はみられなかった。 

 被告は，綾部温泉で使用した前記設備・装置を明間温泉に移設した上，平成７年６月６日から同年

６月１３日までの８日間にわたり，明間温泉で，その設備・装置の試運転（「温泉改善装置移設試験」）

を実施した。その試運転の際には，原告も立ち会った。 

 …本件審決は，平成７年６月６日から８日間被告が明間温泉において行った試運転の内容を「明間



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

 

- 454 - 

温泉発明」と称し，その内容を「温泉井戸内に，揚湯管を備えた温泉水中ポンプと，温泉井戸孔内深

層部に配置され下端部に放水管を備えた還水管とを設け，揚湯管と還水管及び温泉供給管とに接続さ

れた熱誘導促進器を有し，熱誘導促進器において温泉供給管と還水管とに分湯し，さらに，還水管に

は別の井戸から管を介して温泉井戸内へ注水する温泉井戸の昇温増量装置」（７頁１４行～１８行）

と認定した上で，この内容を発明と解した場合，これは，本件特許出願前の平成７年６月６日から８

日間，大館市清水町の被告の敷地内において行われたが，公然と実施されたことを証明する証拠は提

出されておらず，公然と実施されたものということはできない旨判断（８頁６行～１０頁１１行）し

た。 

 これに対し原告は，この発明は，被告の資材置場内に掘削されていた温泉井戸（明間温泉）の現場

で，屋外開放のままの状況で実施されたものであり，その当時，現場は，歩道との境に設置された金

網フェンスから約５メートル離れた場所に位置し，目隠しがされていたわけでもなく，歩行者及び車

道通行者から容易に「閲覧可能な状況」であったから，本件審決の上記判断は誤りである旨主張する。 

 イ そこで検討するに，前記認定のとおり，被告敷地内の温泉井戸は，被告が資材置場として使用

している被告の敷地内に位置し，上記敷地と公道との境には金網フェンスが設置されており，「温泉

改善装置移設試験」の実施の際には，第三者の立入りが禁止されていたのであるから，原告が主張す

るように第三者が現場付近の公道からその内容を実施している様子を一応垣間見ることができたと

しても，それ以上に，本件訂正後発明１（本件発明１と同じ）の核心をなす「坑内に深層部まで挿入

されて前記坑の孔底に固定され，その深層部に配置される端部に排水口を有する」様子の詳細は，見

ることができなかったというべきであり，また，第三者が希望すればその発明の内容を開示する状況

にあったということも認められないから，本件発明１は秘密を保持されたまま実施されたというべき

であり，公然実施されたものと認めることはできない（なお，前記認定のとおり，平成７年６月６日

から実施された前記「温泉改善装置移設試験」については，平成７年６月１４日付け北鹿新聞（甲１

１の(1)）及び同年６月１９日付け大館新報（甲１１の(2)）に掲載されたが，その各記事の内容に照

らしても，本件発明１の具体的な内容は明らかにされていない。）。 
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(56)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第3節3.1.4 

裁判例 

分類 

56:公然実施された発明といえる否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「電気掃除機用ごみ収納袋」（無効審判） 

知財高判平成18年4月10日（平成17年（行ケ）第10384号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-108293号（特開平7-265234号公報） 

分類 A47L 9/14 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、髙野輝久裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、電気掃除機用ごみ収納袋に関し、種々の機種の電気掃除機の集塵部に容易に装着しう

るようにするため、塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなり、前記口紙

に取付孔およびミシン目が設けられた発明である。 

 

（２）公然実施発明の概要（審決の認定） 

（ⅰ）検甲１の紙パック（出願前物件１）：松下電器掃除機 紙パック 凹部なしタイプ（昭和57年11

月発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載） 

「…出願前物件１は，塵埃を導入する導入口（２１）を有する口紙（２０）…」 

「…導入口の中心から口紙の一辺に対して垂直な方向に引かれた線上の位置に，該導入口の口径に比

較して極めて小さな口径の小孔が設けられている。」（以上、判決より抜粋） 

（ⅱ）検甲２の紙パック（出願前物件２）：松下電器掃除機 紙パック 凹部ありタイプ（昭和60年9月

発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載） 

「…口紙の一辺を電気掃除機の集塵部の形状に適合させるための凹部（６８）が設けられている点で

出願前物件１と異なるが、その他の形状、寸法は出願前物件１と同一である…」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】塵埃を導入する導入口を有する口紙と袋本体とを接着一体化してなるごみ収納袋であっ

て，前記口紙に取付孔及び折り取って種々の電気掃除機の集塵部の形状に適合させるためのミシン目

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/873/032873_hanrei.pdf
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が設けられており，前記口紙の袋本体が設けられていない面において，前記取付孔の位置が前記導入

口を中心にして前記ミシン目から右９０°の位置であることを特徴とする電気掃除機用ごみ収納袋。 

 

（４）手続の経緯 

昭和62年5月1日 ： 意匠出願（意願昭62-17549号） 

平成5年6月28日 ： 上記意匠出願の一部につき、新たな意匠出願（意願平5-19956号） 

平成7年4月7日 ： 上記新たな意匠出願を特許出願に変更 

平成8年9月19日 ： 特許権の設定登録（脱退原告が特許権者）（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成15年9月5日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2003-35374号） 

平成16年6月16日 ： 「…特許を無効とする。」との審決 

平成17年2月22日 ： 参加人への特許権の譲渡（特許登録原簿の登録日） 

（その後、原告は本件訴訟を脱退。） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 被請求人は，平成１５年１２月５日付け審判事件答弁書によると，出願前物件１又は出願前物件２

が本件特許の出願日前に公然実施されたものであることにつき，争っていないと解される。 

 そして，甲１の１，２によれば，出願前物件１は，本件特許発明の特許出願前の昭和５７年１１月

発行の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載されていることから，同月当時，松下電器の電気

掃除機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。 

 また，甲２の１，２によれば，出願前物件２は，本件特許発明の特許出願前の昭和６０年９月発行

の松下電器作成の電気掃除機のカタログに掲載されていることから，同月当時，松下電器の電気掃除

機用ごみ収納袋として製造販売されていたことが推認できる。 

 さらに，上記公然実施されたものと推認した点は，昭和５８年１１月２５日に松下電器より出願さ

れた電気掃除機に関する発明の出願（本件特許の出願日前である昭和６０年６月２０日に公開された

特開昭６０－１１４２２９号公報（本訴乙６）参照）の明細書及び図面（特に，第２図参照）中に，

出願前物件１と同じ構成を備えた電気掃除機用のろ過袋が例示されているという事実とも整合する。 

 以上のことから，出願前物件１及び出願前物件２は，本件特許の出願日前に公然実施されたもので

あるということができる。 

判決 

原告の主張 

 出願前物件１及び２自体には製造年月日の印

字がなく，…カタログ上のごみ収納袋についても

製造年月日の印字はない上，これらのごみ収納袋

には審決がいうところの「切れ目」も印刷されて

いない。出願前物件１及び２にはもともと切れ目

がなかった可能性が高く，出願前物件１及び２は

被告の主張 

 …カタログは，…店頭等で一般消費者に対し配

布されていたものである。また，そのカタログに

掲載されている製品は，当該カタログに記載され

ている年月現在の内容で消費者に対して販売され

ていた。 

 これらのカタログに掲載されているごみ収納袋
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本件特許の出願後に被告が作ったものであると

考えられる。また，前記カタログには何の年月か

不明であるが一応数字の印字が認められるもの

の，これらのカタログがいつ，どこで，何のため

に印刷されたのか明らかではなく，不特定の人に

配布されたことを示す証拠もない。さらに，審決

が挙げている特開昭６０－１１４２２９号公報

（乙６）には，上記切れ目の記載も示唆もないの

であるから，これにより出願前物件１及び２が公

然実施されていたともいえない。 

 

のうち，…「ＡＭＣ－Ｐｌ」型ごみ収納袋が出願

前物件１（乙９の１）であり，…「ＡＭＣ－ＤＰ

ｌ」型ごみ収納袋が出願前物件２（乙９の２）で

あることは，その形状を対比すれば明らかである。

また，これらのカタログに掲載されているごみ収

納袋は，いずれも切れ目のあるごみ収納袋である

ことは，乙４記載の各ごみ収納袋を拡大した写真

（乙５）から明らかである。 

 …乙４の１のカタログが発行された昭和５７年

から５８年にかけて，…出願前物件１のごみ収納

袋が松下電器により公然と販売されていたことは

明らかである。 

 出願前物件２に関しては，…乙４の２のカタロ

グが発行された昭和６０年から６２年にかけて

…，出願前物件２のごみ収納袋が，松下電器より

公然と販売されていたことは明らかである。 

裁判所の判断 

(1) まず，本件出願前物件1について検討する。 

 …昭和５７年１１月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙４の１の１及び昭和５８

年７月当時の同製品等のカタログである乙４の１の２に掲載されているごみ収納袋（乙５の１，２は

その拡大写真）は，①出願前物件１と同様，口紙と袋本体が一体化した電気掃除機用ごみ収納袋であ

り，②その口紙の形状・構造も出願前物件１と同じであり，同口紙に設けられている導入口，ミシン

目，小孔，切れ目（２か所）も出願前物件１のものと同一の形状，位置関係にあり，③その袋本体に

は，出願前物件１と同様，挿入方向を示す矢印と枠に囲まれた記載が存在し，…との事実が認められ

る。以上によれば，出願前物件１は，本件特許出願前から松下電器が製造販売しているＡＭＣ－Ｐ１

型式のごみ収納袋であると認められ，出願前物件１と口紙の構成，形状が同一であるごみ収納袋は，

本件特許出願前から製造販売されていたものと認められる。 

 イ なお，出願前物件１には製造年月日が印字されていないことは，参加人の主張するとおりであ

るが，乙４の１の２に掲載されたごみ収納袋と出願前物件１を対比すると，口紙の形状・構成や，袋

本体の記載などにおいて相違する点はなく，両者はほぼ同時期に製造・販売されたものと認められる

…。 

 …出願前物件１のごみ収納袋が，遅くとも昭和６２年２月ころまでに製造販売されたものであるこ

とは明らかである。 

(2) 次に，本件出願前物件２について検討する。 

 ア …昭和６０年９月当時の松下電器製電気掃除機等のカタログである乙４の２の１及び昭和６

２年１月当時の同製品等のカタログである乙４の２の２に記載されたごみ収納袋（乙５の３，４はそ

の拡大写真）は，①口紙と袋本体が一体化された電気掃除機用ごみ収納袋であり，②その口紙の形状・
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構造も出願前物件２と同じであり，同口紙に設けられている導入口，ミシン目，切欠け，小 孔，切

れ目（２か所）も出願前物件２のものと同一の形状，位置関係にあり，…などの記載がある。 

 以上によれば，出願前物件２は，本件特許出願前から松下電器が製造販売しているＡＭＣ－ＤＰ１

型式のごみ収納袋であると認められ，出願前物件２と口紙の構成，形状が同一のごみ収納袋は，本件

特許出願前から製造販売されていたものと認められる。 

 イ 出願前物件２についても製造年月日が印字されていないことは，参加人の主張するとおりであ

り，出願前物件２，乙４の２の１，乙４の２の２のごみ収納袋は，上記判示のとおり，袋本体の表示

などにおいて相違するので，その製造販売時期は異なるものとも考えられる。しかしながら，型式が

ＡＭＣ－ＤＰ１のごみ収納袋の設計図面と認められる乙４の６の１の改訂履歴によれば，…出願前物

件２は，遅くとも昭和６２年１月までに製造販売されたものと認めるのが相当である。 

(3) …出願前物件１，２の切れ目が後につけられたことをうかがわせるような不自然な点は存在し

ない。 

(4) 参加人は，上記各カタログがいつ，どこで，何のために印刷されたのか明らかではなく，不特

定の人に配布されたことを示す証拠もないと主張するが，その記載内容によれば，これらのカタログ

が取扱店等を通じて不特定多数の顧客に配布するために作成されたものであることは明らかであり，

また，各カタログにはいつの時点の商品を掲載しているかが表示されているのであるから，参加人の

主張は採用の限りではない。 
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(57)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節3. 

裁判例 

分類 

57:請求項中に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合の請求項に

係る発明の認定や新規性・進歩性について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「静電潜像用現像用トナー」（異議申立） 

知財高判平成18年8月31日（平成17年（行ケ）第10665号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-284559号（特開平7-114204号公報） 

分類 G03G 9/08 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、ポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、フィッシャートロプシュワックスが１

～５重量％配合されている静電潜像現像用トナーである。低い定着温度でも良好な定着性を得ること

ができ、消費電力の低下および装置の高速化が可能となる。また、オフセット、特に高温オフセット

の発生を防止でき、クリーナーレスの定着を実現しうる。さらに、ドラムフィルミングの発生も防止

でき、全体性能のバランスも良好である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物１（引用発明）：特開平3-139663号公報（審決の認定） 

 「軟化点が９０℃～１５０℃の範囲である，ポリエステル，スチレン－ブチルアクリレート共重合

体等の熱可塑性樹脂をバインダーとして用い，離型剤として，融点が該熱可塑性樹脂よりも低いワッ

クスを少なくとも一種以上含有してなるトナー成分を，溶融混練した後，粉砕，分級してなる加熱定

着トナー」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明） 

【請求項１】軟化点が１２０℃を超え１４０℃以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分と

し，融点が該ポリエステル系樹脂の軟化点よりも低い９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワッ

クスを１～５重量％とポリエチレンワックス，ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィン

ワックスとからなるワックスを配合してなるトナー成分を溶融混練した後，粉砕，分級してなる粉砕

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/033476_hanrei.pdf
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トナーであって，該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着

ローラに接触させて紙に定着する方式に使用されることを特徴とする静電潜像現像用トナー。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年 2月14日 ： 特許権の設定登録 

 ： 特許異議の申立て（異議2003-72540号） 

平成17年 2月22日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年 7月 8日 ： 「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定 

相違点３：トナー像の定着に用いる加熱定着ローラが、本件発明では、トナー像の定着に用いる加熱

定着ローラがクリーナーパッドを付けないものであるのに対し、刊行物１の実施例発明では加熱定着

ローラがこのような構成のものであることは示されていない点。 

…相違点３について検討すると、従来から電子写真装置は小型化、軽量化が求められており、トナー

像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにすることは周知の課題である（例

えば、特開平４－３１６０７４号公報の段落【０００３】、【０００４】の記載、特開平４－１８８１

５３号公報の２頁右上欄～３頁の記載参照。）。  

 そして、刊行物１に記載の加熱定着用トナーにおいては、定着試験において、フッ素系樹脂を用い

た上ローラーとシリコンゴムを用いた下ローラーを備えたクリナーパッドのない熱ローラ外部定着

機を用い、ローラーを観察してオフセットの評価したこと、その結果を示す表－１には、実施例１、

３、４はいずれも一定の温度範囲においてオフセットが発生しないことが示されているから、軟化点

が１２０℃を超え１４０℃以内となるポリエステル系樹脂を主バインダー成分とし、融点が該ポリエ

ステル系樹脂の軟化点よりも低い９０～１１０℃のフィッシャートロプシュワックスを１～５重

量％と、ポリエチレンワックス、ポリプロピレンワックス等の低分子量ポリオレフィンワックスとか

らなるワックスを配合した静電潜像現像用トナーも、一定の温度範囲内においてはオフセットが発生

しないことことは容易に予測でき、トナーが耐オフセット性に優れたものであるなら加熱定着ローラ

にクリーナーパッドを設ける必要性がないことは明らかであるから、このような静電潜像現像用トナ

ーを、加熱定着ローラにクリーナーパッドを設けないものに使用することは、当業者が容易になし得

ることである。 

判決 

原告の主張 

決定における相違点３の判断の前提である「従

来から電子写真装置は小型化，軽量化が求められ

ており，トナー像の定着に用いる加熱定着ローラ

に補助的な装置を設けないようにすることが，周

知の課題であること」は認めるが，決定は，加熱

被告の主張 

訂正明細書の特許請求の範囲における「該トナ

ーを用いて画像を形成したトナー像をクリーナー

パッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙

に定着する方式に使用される」との記載は，本件

発明の構成を限定する意義を有するものとはいえ
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定着ローラに補助的な装置を設けないようにす

るという大きな課題が本件発明によって初めて

解決されたという産業的意義を無視するもので

あり，誤りである。 

ない。 

裁判所の判断 

訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１には，「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリ

ーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用される」という，本件

訂正で付加された記載がある。…本件明細書の段落【０００２】，【０００６】，【００２４】の各記載

は，本件訂正前後を通じて同一であり，本件発明のトナーについて，「該トナーを用いて画像を形成

したトナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」

することが好適であることを説明するにすぎない。…本件出願前から電子写真装置は小型化，軽量化

が求められており，トナー像の定着に用いる加熱定着ローラに補助的な装置を設けないようにするこ

とは周知の課題であったことが認められるから，「該トナーを用いて画像を形成したトナー像をクリ

ーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用」することは，新たな

用途ということができないのみならず，当業者には自明の使用方法にすぎない。 

 そうすると，訂正明細書の特許請求の範囲の請求項１における「該トナーを用いて画像を形成した

トナー像をクリーナーパッドを付けない加熱定着ローラに接触させて紙に定着する方式に使用され

る」との文言は，本件発明に係る「トナー」の使用目的についての主観的な認識を示すにとどまり，

「物」の発明である本件発明について，その構成を限定する意義を有するものということはできない。 
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(57)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節3. 

裁判例 

分類 

57:請求項中に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合の請求項に

係る発明の認定や新規性・進歩性について 

キーワード 用途発明 

 

１．書誌的事項 

事件 「シワ形成抑制剤」（査定不服審判） 

知財高判平成18年11月29日（平成18年（行ケ）第10227号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-66079号（特開平9-255548号公報） 

分類 A61K 8/97 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤である。紫外線の照射によ

るシワ形成の抑制作用に優れ、皮膚老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）引用文献（引用発明）：特開平5-345719号公報（審決の認定） 

 「有効成分として，ヒノキ科植物（Ｃｕｐｒｅｓｓ ａｃｅａｅ）の成分であって，中間極性を有

する有機溶媒，一価若しくは多価の低級アルコール，又はこれらの混合物に可溶性を示すものを含有

することを特徴とする美白化粧料組成物」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤。 

 

（４）手続の経緯 

平成 8年 3月22日 ： 特許出願 

平成14年11月 7日 ： 拒絶査定 

平成14年12月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-24450号） 

平成15年 1月20日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成18年 3月24日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/865/033865_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

引用例Ａ（判決注本訴の「引用文献」。以下同じ。）の組成物を皮膚に適用した場合，同じ有効成分

を同程度含有する以上，美白と同時にシワ形成抑制作用も奏しているはずのものであって，上記の相

違点は，組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧料組成物と

したか，シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違にすぎない。換言すれ

ば，本願発明は，引用例Ａのアスナロの抽出物を含有する美白化粧料組成物について，シワ形成抑制

の効果を新たに発見したにすぎないものであり，それにより格別新たな用途が生み出されたものでは

ない。…皮膚の黒化や色素沈着はシワ形成と同様，美容を損なう典型的な現象であり，これらの現象

を予防することは日焼けやシワが既にあるとないとにかかわらず，美容効果，即ち皮膚を美しく健康

に保つために志向されるものである。そして，引用例Ａの組成物も本願発明のシワ形成抑制剤もいず

れも美容効果を期待する使用者に対して用いられ，同じ効果が奏される以上，新たな用途の外用剤が

創出されたとすることはできない。 

判決 

原告の主張 

アスナロの抽出物を有効成分とする公知の皮

膚外用組成物のシワ形成抑制剤としての使用は，

新たに発見された技術的効果に基づくものであ

り，機能的な技術的特徴である。そして，この技

術的特徴は，引用文献に記載されたものではない

から，引用文献のアスナロの抽出物を含有する美

白化粧料組成物を実施するに際し，潜在的に発生

していたとしても，本願発明のアスナロの抽出物

を有効成分とするシワ形成抑制剤は新規である。

…シワ形成抑制剤と美白化粧料組成物を単なる

表現上の相違とする審決の上記判断には誤りが

ある。…皮膚の黒化や色素沈着等とシワ形成は，

その発生部位，原因，機構において全く異なる現

象であって，美容を損なう現象として同視できる

ものではない。また，シワ形成抑制剤は，顔面の

シワの発生や進行の抑制を期待する人に対して

用いられ，美白化粧料組成物は，日焼けによるシ

ミ，ソバカス等の改善・予防を期待する人に対し

て用いられるから，両者は同じ効果を期待する使

用者に対して用いられるものではない。 

被告の主張 

本願発明の「シワ形成抑制剤」中のアスナロ抽出

物等の有効成分の含有量と，引用発明の「美白化

粧料組成物」中の有効成分の含有量とは異なるも

のではなく，また，両者の取り得る形態も異なら

ないから，引用発明の「美白化粧料組成物」を皮

膚に適用すれば，「美白作用」と同時に「シワ形成

抑制作用」も奏しているはずのものである。そし

て，「シワ形成抑制作用」のような作用は，視覚や

触覚のような五感で容易に知得できる作用である

から，「美白化粧料組成物」を皮膚に適用・使用し

た場合に，その使用者が容易にその効果を実感で

きるものである。したがって，そのような効果を

単に認識し，それをうたった「皮膚外用組成物」

と，公知の「美白化粧料組成物」とは，物として

明確に区別することができないし，「皮膚外用組成

物」について，格別新たな用途が生み出されたと

することもできない。 
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裁判所の判断 

被告は，引用発明の「美白化粧料組成物」を皮膚に適用すれば，「美白作用」と同時に「シワ形成

抑制作用」も奏しているはずのものであり，「シワ形成抑制作用」のような作用は，視覚や触覚のよ

うな五感で容易に知得できる作用であるから，「美白化粧料組成物」を皮膚に適用・使用した場合に，

その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として，本願発明につき格別新たな

用途が生み出されたとすることはできないと主張する。 

 しかし，引用発明の「美白化粧料組成物」を皮膚に適用すれば，「美白作用」と同時に「シワ形成

抑制作用」を奏しているとしても，本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことから

すると，「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。 

…関根茂代表編集「化粧品ハンドブック」日光ケミカルズ株式会社ほか（平成８年１１月１日発行。

乙１）には，「乳酸」（４６９頁「表３・６」）や「アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム」（４

６３頁右欄，４６５頁左欄）が，美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有している旨の記載がある。

しかし，本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質であって，そのような物質が美

白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有しているからといって，当業者が，本願出願当時，引用発明に

つき，「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。また，乙３～５に

は，美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有している化粧料が掲載されているが，これらは，いずれ

も平成１８年７月３１日現在におけるホームページの記載である上，本願発明に係る「アスナロ又は

その抽出物」とは異なる物質を有効成分とするものであるから，これらのホームページに美白効果と

シワ形成抑制効果とを併せ有している化粧料が掲載されているからといって，当業者が，本願出願当

時，引用発明につき，「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。 

 さらに，…美容効果のうち，特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に

適用されるものであるとの共通点があるからといって，当業者が，本願出願当時，引用発明につき，

「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。 

 したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。  

（６）これまで述べたところを総合すると，当業者が，本願出願当時，引用発明の「美白化粧料組成

物」につき，「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められず，本願発明の「シ

ワ形成抑制」という用途は，引用発明の「美白化粧料組成物」とは異なる新たな用途を提供したとい

うことができる。 

 

 

 

 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

 

- 465 - 

(58)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節4. 

裁判例 

分類 

58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項

を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「液体収納容器」（無効審判） 

知財高判平成23年2月8日（平成22年（行ケ）第10056号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例タイムズ1357号190頁 

出願番号 特願2004-330952号（特開2006-142484号公報） 

分類 B41J 2/175 

結論 認容 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、インクジェットプリンター等の記録装置において、複数の液体インク収納容器の搭載

位置に対して共通の信号線を用いてLEDなどの表示器の発光制御を行い、液体インク収納容器の搭載位

置を特定した表示器の発光制御を行なうことを可能とすべく、受光手段で光を受光することによって

液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段を備える記録装置に対し

て着脱可能な液体インク収納容器において、装置側接点と電気的に接続可能な接点と、少なくとも液

体インク収納容器のインク色を示す色情報を保持可能な情報保持部と、前記受光手段に投光するため

の光を発光する発光部と、接点から入力される色情報に係る信号と、情報保持部の保持する色情報と

に応じて発光部の発光を制御する制御部と、を備えるとしたものである。 

 

（２）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと， 

該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と， 

前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるように配置され前記液体

インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光手段を一つ備え， 

該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容器の搭載位置を検出する液体インク

収納容器位置検出手段と， 

搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に対して共通に電気的

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/081062_hanrei.pdf
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接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回路とを有し， 

前記キャリッジの位置に応じて特定されたインク色の前記液体インク収納容器の前記発光部を光らせ， 

その光の受光結果に基づき前記液体インク収納容器位置検出手段は前記液体インク収納容器の搭載位

置を検出する記録装置の前記キャリッジに対して着脱可能な液体インク収納容器において， 

前記装置側接点と電気的に接続可能な前記接点と，少なくとも液体インク収納容器のインク色を示す

色情報を保持可能な情報保持部と， 

前記受光手段に投光するための光を発光する前記発光部と， 

前記接点から入力される前記色情報に係る信号と， 

前記情報保持部の保持する前記色情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と， 

を有することを特徴とする液体インク収納容器。 

 

（３）手続の経緯 

平成16年11月15日 ： 原告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年12月26日） 

平成18年4月14日 ： 特許権の設定登録 

平成21年5月19日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800101号） 

平成21年8月3日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年1月26日 ： 「訂正を認める。…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件発明１は液体インク収納容器の発明であり，液体インク収納容器の発光部からの光を受光する

受光手段を記録装置が備えるか否かは記録装置側の構成に依存するから，…『前記受光手段に投光す

るための』との限定は，液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではない。 

 また，液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置に設けることは，…周

知技術を適用して当業者が容易になし得ることであり，そうした場合，液体インク収納容器の発光部

は『受光手段に投光するための光を発光する発光部』となる。 

 以上のことから，引用容器発明において，本件発明１の相違点２に係る構成を備えることは，周知

技術に基づいて，当業者が容易になし得たことである。 

判決 

原告の主張 

 (1) 本件発明１にいう「前記受光手段に投光

する光を発光する」との要件は，液体インク収納

容器の発光部が発する光が伝達される宛先を規

定したものであって，他面，当該宛先（伝達先）

に光が伝達されるように発光部の配置等が特定

され，したがって発光部が所要の機能を果たすよ

うにその具体的構造が特定されることは明らか

被告の主張 

 (1) 本件発明１は液体インク収納容器に係る

発明であり，液体インク収納容器が搭載される記

録装置側の構成は液体インク収納容器の構成を限

定するものではないから，発光部から投光された

光が向かった先の構成も液体インク収納容器の構

成を限定するものではない。まして，「前記受光

手段に投光するための」と光の目的のみ特許請求
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である。 

 そうすると，上記の「前記受光手段に投光する

光を発光する」との要件は，液体インク収納容器

（の発光部）の構造を限定するものである。しか

るに，審決は，上記要件が液体インク収納容器の

発光部の構成を限定するものではないとしてい

るが，誤りである。 

の範囲に記載したところで，それによって液体イ

ンク収納容器に設ける発光部の構成が格別の構成

のものに特定されるわけでもない。 

 (2) 前記(1)のとおり，本件発明１は液体イン

ク収納容器に係る発明であり，液体インク収納容

器が搭載される記録装置側の構成は液体インク収

納容器の構成を限定するものではない。 

裁判所の判断 

 (2) 本件発明１の特許請求の範囲は前記のとおりであるところ，それによれば，本件発明１の構

成が，液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして，そのう

ち液体インク収納容器に関するものであって，上記システムに専用される特定の液体インク収納容器

がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。 

 したがって，本件発明１の容易想到性を検討するに当たり，記録装置の存在を除外して検討するの

は誤りであり，相違点２における「前記受光手段に投光するための」との限定は，液体インク収納容

器の発光部の構成を限定するものであるということができ，これに反する相違点２についての審決の

判断には誤りがある。 
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(58)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節4. 

裁判例 

分類 

58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項

を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ごみ貯蔵機器」（無効審判） 

知財高判平成23年10月11日（平成23年（行ケ）第10043号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2009-135619号（特開2009-263138号公報） 

分類 B65F 1/06 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項3号、第29条第2項、第36条第6項第2号 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、赤ちゃんのおむつ等のごみを貯蔵する貯蔵機器

及びこれに用いるカセットである。袋織り２が下方に引き出さ

れているカセット１が貯蔵機器の上部の小室に装備される構成

となっている。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示（審決の認定） 

 「…本件特許明細書には，上記『前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させるために，前記外側

壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係合す

るように備えられた構成』に関して，【００１７】に，『回転可能な円板は前記カセットに係合し，前

記カセットそれ自体，あるいは前記袋織りに触れる必要がなく，ほとんど苦もなく，前記カセットは

手動でねじる又は回転させることができる。』とごみ貯蔵カセットを『回転させる』ための『係合』に

関する記載がなされている。 

 さらに，本件特許明細書には，『ごみ貯蔵カセット（の）・・外側壁から突出し・・た構成』と『ご

み貯蔵カセット回転装置』との係合ではないものの，『回転』のための『係合』に関して，【００２３】

の『カセット上の前記環状フランジ１０６は，前記小室それ自体に形成された構成上に置かれ，前記

円板１００は，前記カセット内の複数の切り欠きのような構成と係合作用をする複数の突起のような

構成を含んでいる。いずれにしても，より簡単な，及び回転するためにより少ない抵抗を持つ，カセ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=8
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/685/081685_hanrei.pdf
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ット回転手段が提供される。』，【００２６】の『外側円筒状壁の下部表面から突出している突出部１１

８は，完全な回転係合を確実にするために，前記カセット１内で凹所又は孔１１９に係合する。」及び

「回転可能な円板１００上の協同する突出部又は他の形成部と係合する複数の軸方向に方向付けられ

たリブを担持することができる。』と記載されている。 

 なお，【００２６】には，『図６から理解できるように，そ

の基底で前記カセット１を支持する前記肩を規定する内側方

向に突出した環状支持フランジ１１５を備えている。前記カ

セット１は，その外壁上に，前記支持フランジ１１５上に載

っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる１１６

を備えている。』と，カセットが『支持フランジ１１５上に載

っている外方向に突出する環状フランジ又はくちびる１１６を備えている』ことも記載されているも

のの，『係合』なる表現は使用されていない。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項9のみ記載）（特許発明1） 

【請求項９】ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセッ

トであって，前記ごみ貯蔵カセットは，略円柱状のコアを画定する内側壁と，外側壁と，前記内側壁

と前記外側壁との間に設けられたごみ貯蔵袋織りを入れる貯蔵部と，前記ごみ貯蔵カセットを支持し

且つ回転させるために，前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたご

み貯蔵カセット回転装置と係合するように備えられた構成と，を有し，前記ごみ貯蔵カセット回転装

置から吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵カセット。 

 

（４）手続の経緯 

平成21年6月5日 ： 被告（特許権者）による特許出願（優先権主張日：平成15年10月23日・英国） 

平成21年11月6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成22年3月29日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800055号） 

平成23年1月4日 ： 審判の請求が成立しない旨の審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …ごみ貯蔵機器に関する事項とした『ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵

カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるための』は『ごみ貯蔵カセット』自体が配置され

る装置，状態を特定するための事項であり，また，『前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，

前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように』は『ごみ貯蔵カセット』の『外側壁から突出する

構成』を特定するための事項であり，さらに『前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるよ

うに構成された』は『ごみ貯蔵カセット』自体がどのように配置されるかを特定するための事項であ

ることは明らかである。そして，これらの特定事項は明確であって，全体として『ごみ貯蔵カセット』

は明確である。 



附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 470 - 

判決 

原告の主張 

 …特許発明１の特許請求の範囲の記載は，発明

の内容が真実「ごみ貯蔵カセット」自体なのか，

あるいは「ごみ貯蔵カセットとごみ貯蔵機器（ご

み貯蔵カセット回転装置等）の組合せ構造」要素

を含むのかが不明確であり，…製造又は販売する

第三者の活動が不当に制限されることになる。 

 (1) 仮に特許発明１が「ごみ貯蔵カセット」

に関する発明であるのなら，特許発明１と引用発

明１の一致点及び相違点の認定に当たっては，

「ごみ貯蔵カセット」自体の構成が問題とされる

べきである。「ごみ貯蔵カセット」を回転装置に

付けて使用すること自体は極めてありふれてお

り，技術常識に属する事項にすぎず，「ごみ貯蔵

カセット」の発明との関係ではみるべき技術的意

義を有しないからである。…特許発明１の特許請

求の範囲の記載…のうち「ごみ貯蔵カセット回転

装置と係合するように」の「係合」とは，当該用

語が有する通常の意義として，明確に「係わり合

う」という意味を有するものである。…「ごみ貯

蔵カセット」と「ごみ貯蔵カセット回転装置」の

相対位置を回転方向に対して確実に固定する作

用効果は，「ごみ貯蔵カセットの外側壁から突出

する構成」以外の構成である，「ごみ貯蔵カセッ

ト」内の複数の切欠きの構成や，「ごみ貯蔵カセ

ット」内の凹部又は孔によって初めて達成される

ものにすぎない。 

 しかるに，審決は，「ごみ貯蔵カセットの外側

壁から突出した構成」と「ごみ貯蔵カセット回転

装置」との「係合」態様を問題にせず，特許請求

の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理

解することができない等の特段の事情もないの

に，特許明細書の記載を詳細に検討した上で，無

関係な他の構成に着目して，上記「係合」の意義

につき，「２つの物が，互いにかみ合うことによ

り，またはその突出部と対応する凹部がひっかか

被告の主張 

 審決が説示するとおり，「ごみ貯蔵機器の上部に

備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回

転装置に係合され回転可能に据え付けるための」

との記載は「ごみ貯蔵カセット」自体が配置され

る装置，状態を特定するための事項であることが

明らかであるし，「前記ごみ貯蔵カセットの支持・

回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転装置と

係合するように」との記載も「ごみ貯蔵カセット」

の「外側壁から突出する構成」を特定するための

事項であることが明らかであるし，「前記ごみ貯蔵

カセット回転装置から吊り下げるように構成され

た」との記載も「ごみ貯蔵カセット」自体がどの

ように配置されるかを特定するための事項である

ことが明らかであり，またこれらの特定事項自体

は明確で，特定された「ごみ貯蔵カセット」も明

確である。 

 「係合」の一般的な意義には，「２つの部材が，

互いに噛み合わされたり，突出部と対応して凹部

が引っ掛かったりして，『係合』される両部材の位

置（関係）が相対的に動かないようにする」とい

う意味もあるところ…，審決はかかる一般的な意

義に従って特許発明１等にいう「係合」の意義を

解釈したものであるから，リパーゼ事件最高裁判

決に反するものではないし，本件明細書の基礎と

なったＰＣＴ英文明細書…においては，「歯車等を

噛み合せる」等の意義を有する英語「engage」が

特許発明１等にいう「係合」に対応する語として

当てられているものである。仮に特許発明１等に

いう「係合」が，特許請求の範囲の記載上，一義

的に明確でないとしても，本件明細書の段落【０

０１７】等を斟酌すれば，上記「係合」は上記の

一般的な意義を有するものと解される。そうする

と，かかる一義的に明確でない場合であったとし

ても，審決の「係合」の解釈は上記最高裁判決に

反するものではない。 
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ることにより，連動したり，両者の相対位置が固

定されたりするような構成をとること」をいうと

解して，特許発明１を認定し，これに従って特許

発明１と引用発明１の一致点及び相違点を認定

しており，審決のかかる認定には誤りがある。 

 

裁判所の判断 

 請求項９（特許発明１）の特許請求の範囲の記載は，「ごみ貯蔵カセット。」で結ばれており，「ご

み貯蔵カセット」の発明であることが記載の体裁上示されている。その上，…「ごみ貯蔵機器の上部

に設けられた小室内に回転可能に据え付けるための」との要素が…ごみ貯蔵カセット」がごみ貯蔵機

器上部の小室内に据え付けられる構造を有しており，かつ小室内で回転可能な構造を有していること

を要求していることは当然であって，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。

また，…「前記外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセッ

ト回転装置と係合するように…」との要素も，「ごみ貯蔵カセット」の上記回転可能な構成を実現す

るための具体的な構造であるところ，…「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。

同様に，…「前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように」との要素も，「ごみ貯蔵カ

セット」がごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げることを可能にする構造を有していることを要求

するものであって，「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項の一つである。したがって，請求項

９の特許請求の範囲においては，「ごみ貯蔵カセット」の発明を特定する事項が記載されていること

は明らかであって，…その記載内容ゆえに「ごみ貯蔵カセット」を業として製造・販売する第三者の

活動が不当に制限されることになるともいえない。そうすると，請求項９の特許請求の範囲には，特

許を受けようとする発明（特許発明１）が明確に記載されており，この旨を説示する審決の明確性要

件（特許法３６条６項２号）の充足判断に誤りはない。 

 …請求項９の特許請求の範囲にいう「ごみ貯蔵機器の上部に設けられた小室内に回転可能に据え付

けるための」等の要素はいずれも「ごみ貯蔵カセット」の構成を特定する事項であるところ，かかる

発明特定事項はその全部が相まって一つの発明を特定するものであるから（特許法３６条５項参照），

従前の発明との関係で進歩性を有しないかは，特許請求の範囲に記載された発明特定事項全体を総覧

して初めて判断できる事柄であって，一部の発明特定事項が仮に技術常識に属するものであったとし

ても，これを除外して発明の認定をすることは相当でない。 

 …特許発明１（請求項９）にいう「係合」の意義につき判断するに，特許請求の範囲には，「前記

外側壁に設けられ，前記外側壁から突出し，前記小室内に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置と係

合するように設けられた構成と，」との記載の前に，「前記ごみ貯蔵カセットを支持し且つ回転させる

ために，」との記載があるから，「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ，前記外側壁から突出」す

る構成（部分）が，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で

回転できるように，「ごみ貯蔵カセット回転装置」と「係合」するものでなければならない。したが

って，上記「係合」は，「ごみ貯蔵カセット」「外側壁に設けられ，前記外側壁から突出」する構成（部

分）が，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ貯蔵カセット」を小室内で回転できる

ような態様のものでなければならないことは明らかである。 
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 ところで，特許明細書で用いられる一般的な用語を搭載した「特許技術用語集（第２版）」４４頁

…には，「係合」の用例として「左右の歯車が係合し，回転が伝達される。受け具と可動突起が係合

してドアが閉鎖される。」との記載があるから，特許明細書において「係合」の語が使用される場合

には，「２つの部材が，互いに噛み合わされたり，突出部と対応して凹部が引っ掛かったりして，『係

合』される両部材の位置（関係）が相対的に動かないようにする」という意味で用いられることがあ

るということができ，かかる用語の意味な理解は一般的なものである。 

 そうすると，本件発明１にいう「係合」も，「ごみ貯蔵カセット」を外部から支持し，かつ「ごみ

貯蔵カセット」を小室内で回転できるようにするべく，「ごみ貯蔵カセット」の外側壁突出部分（構

成）とごみ貯蔵カセット回転装置の一部が互いに噛み合うなどして，「ごみ貯蔵カセット」とごみ貯

蔵カセット回転装置の相対的な位置関係が変わらないように（動かないように）することをいうと解

される。 
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(58)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節4. 

裁判例 

分類 

58:請求項中にサブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項

を用いて特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の認定や新規性・進歩性

について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「情報処理装置及び方法，並びにプログラム」（査定不服審判） 

知財高判令和4年2月10日（令和3年（行ケ）第10056号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2016-067886号（特開2016-201106号公報） 

分類 G06Q 50/18 

結論 棄却 

関連条文 第29条第1項第3号、第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 東海林保裁判長、上田卓哉裁判官、都野道紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、第１ユーザによって操作される情報処理装置であって、活用を希望する知的財産権に

関する公報の内容をサーバに通知する公報通知手段と、第２ユーザの端末からの所定の応答を、サー

バを介して受付ける応答受付手段と、所定の応答をサーバに対し通知する応答通知手段と、を備える

情報処理装置である。これによって、知的財産権の活用を希望する権利者等に対して、当該知的財産

権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ容易に提示することができる。 

 

（２）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載）（本件補正後発明）（分説して記載） 

【請求項１】 

（Ａ）第１ユーザによって操作される情報処理装置であって， 

（Ｂ）事業に使用されていないが前記第１ユーザが活用を希望する知的財産権を，前記第１ユーザが

保有する１以上の知的財産権の中から特定し，当該知的財産権に関する公報の情報を，サーバによる

第２情報及び第３情報の抽出の根拠となる情報を含む第１情報として，前記サーバに通知する公報通

知手段と， 

（Ｃ）前記サーバにおいて， 

（C1）前記公報通知手段により通知された前記第１情報により特定される前記公報に含まれ得る第１

書類の内容のうち，所定の文字，図形，記号，又はそれらの結合が，前記第２情報として抽出され， 

（C2）当該公報に含まれ得る第２書類の内容のうち，抽出された前記第２情報と関連する文字，図形，

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=8
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/090915_hanrei.pdf
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記号又はそれらの結合が，前記第３情報として抽出され， 

（C3）所定の文字，図形，記号，又はそれらの結合を第４情報として予め登録している複数の第２ユ

ーザのうち，抽出された前記第３情報と関連のある第４情報を登録した者が，通知対象者として決定

され， 

（C4）当該通知対象者の端末に対して，当該知的財産権に関する情報が第５情報として通知され， 

（C5）当該通知対象者の端末から，当該第５情報に関する当該知的財産権に対して当該通知対象者が

興味を有する旨の第６情報が取得されて， 

（C6）当該第６情報に基づいて，前記複数の第２ユーザの中に当該知的財産権に興味を有する者が存

在することを少なくとも示す情報が，第７情報として生成され， 

（C7）前記情報処理装置により前記第１情報が通知された結果として生成された当該第７情報が，当

該情報処理装置に送信された場合において， 

（Ｄ）当該第７情報を受付ける受付手段と， 

（Ｅ）を備える情報処理装置。 

 

（３）手続の経緯 

令和元年10月23日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2019-14077号）、 

  手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

令和3年3月11日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

⑵ 本件補正後発明の認定 

ア 情報処理装置を特定する構成要件について 

本件補正後の請求項１に記載された発明は，構成要件（Ａ），（Ｅ）の記載によれば，「（第１ユーザ

によって操作される）情報処理装置」に係る発明である。 

本件補正後発明のうち，構成要件（Ｃ），（C1）ないし（C7）は，情報処理装置から（第１情報とし

て）公報の情報が通知され，また，情報処理装置が受付ける第７情報を送信する，サーバを特定する

構成要件であって，情報処理装置を直接的に特定する構成要件ではない。 

してみると，本件補正後発明を特定する構成要件は，上記構成要件（Ａ），（Ｂ），（Ｄ），（Ｅ）とい

える。 

判決 

原告の主張 

⑴ 本件補正後発明の情報処理装置はサーバと一

組の発明として把握されるべきであること 

本件審決が本件補正後発明の認定に当たって

前提としているのは，特許・実用新案審査基準に

おける第Ⅲ部第２章第４節「４． サブコンビネ

被告の主張 

 本件補正後発明において，「他のサブコンビネー

ション」であるサーバが，第１情報の通知を受け

て，第１情報が通知された結果として生成した第

７情報を送信することは，「サブコンビネーショ

ン」の発明である情報処理装置の構造，機能等を
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ーションの発明を『他のサブコンビネーション』

に関する事項を用いて特定しようとする記載が

ある場合」の「４．１．２『他のサブコンビネー

ション』に関する事項が，『他のサブコンビネー

ション』のみを特定する事項であって，請求項に

係るサブコンビネーションの発明の構造，機能等

を何ら特定していない場合」の「例１」（別紙１

「特許・実用新案審査基準の抜粋」参照）である。 

しかしながら，本件補正後発明は，当該「例１」

とは全く異なる構成である。すなわち，本件補正

後発明は，「第１ユーザによって操作される情報

処理装置」に関するものであって，「知的財産権

の活用を希望する権利者等に対して，当該知的財

産権を有効活用してくれる候補者を数多くかつ

容易に提示すること」（本願明細書等の段落【０

００５】）を課題としており，当該課題を解決す

るための手段として，複数の通知対象者（事業者）

の情報をまとめたサーバと，当該複数の通知対象

者によって操作される端末と，権利者等によって

操作される情報処理装置と，を組み合わせたシス

テムを前提にしている。 

このように，本件補正後発明の情報処理装置

は，上記システムを構成する装置に関するもので

あって，本件補正後発明の情報処理装置は，上記

課題との関係から，「知的財産権の活用候補者提

示」のための専用端末と捉えることができ，サー

バの構成と一組のものとして発明を構成してい

ることは明らかである。知財高裁平成２２年（行

ケ）第１００５６号事件の判決に本件を当て嵌め

ても，本件補正後発明の認定に当たり，サーバの

存在を除外して検討するのは誤りである。 

何ら特定するものではない。そうすると，本件補

正後発明は，この点において，審査基準における

「４．１．２」の「例１」と共通するものである

から，「４．１．２」の「例１」と異なるという原

告の主張は失当である。 

また，原告は，本件補正後発明の「情報処理装

置」は「知的財産権の活用候補者提示」のための

専用端末である旨主張するが，本件補正後発明は，

「サーバ」と「情報処理装置」からなるシステム

に専用される端末としての情報処理装置ではな

い。原告は，平成２２年（行ケ）第１００５６号

事件の判決を援用するが，上記事件に係る「液体

インク収納容器」に係る発明においては，特定の

液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の

構成と一組のものとして発明を構成しているので

あって，本件とは事案を異にする。 

裁判所の判断 

⑴  発明の要旨認定 

…本件補正後発明は，二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し，組み合わされる

各装置の発明（サブコンビネーション発明）であって，特許請求の範囲請求項１の記載から，第１ユ

ーザによって操作される情報処理装置に関する発明であることが理解されるが，特許請求の範囲請求

項１の記載中に，情報処理装置とは別の，他の装置であるサーバにおける処理の内容が記載されてい
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るため，特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に理解することができない特段の事情が

ある。 

したがって，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して，本件補正後発明の要旨を認定する

こととする。 

ところで，サブコンビネーション発明においては，特許請求の範囲の請求項中に記載された「他の

装置」に関する事項が，形状，構造，構成要素，組成，作用，機能，性質，特性，行為又は動作，用

途等（以下「構造，機能等」という。）の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を

有するかを把握して当該発明の要旨を認定する必要があるところ，「他の装置」に関する事項が当該

「他の装置」のみを特定する事項であって，当該請求項に係る発明の構造，機能等を何ら特定してな

い場合は，「他の装置」に関する事項は，当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないこ

とになるから，これを除外して当該請求項に係る発明の要旨を認定することが相当であるというべき

である。 

以上の観点から，以下，本件補正後発明を検討する。 

… 

⑷ 構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）について 

本件補正後発明の構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）は，情報処理装置から知的財産権に関す

る公報の情報（第１情報）の通知（送信）を受けたサーバが，第１情報から第２情報を抽出し，さら

に第３情報を抽出し，第３情報と第４情報とから通知対象を決定して当該公報の情報を第５情報とし

て通知対象者の端末に通知し，その後，通知対象者の端末から第６情報を受信し第７情報を生成して

情報処理装置に送信するという，サーバが行う処理を特定したものであって，情報処理装置が行う処

理を特定するものではない。すなわち，情報処理装置から通知された情報に対して，どのような処理

を行い，どのような情報を生成して情報処理装置に送信するかという処理は，サーバが独自に行う処

理であって，情報処理装置が行う処理に影響を及ぼすものではない。 

一方，情報処理装置は，第１情報をサーバに送信し，第７情報をサーバから受信するものであると

ころ，かかる情報処置装置の機能は，サーバに所定の情報を送信してサーバから所定の情報を受信す

るという機能に留まり，当該機能は，上記構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）によって影響を受

けたり制約されるものではない。このように，構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）は，情報処理

装置の機能，作用を何ら特定するものではない。 

よって，本件補正後発明の認定に当たっては，構成要件（Ｃ）及び（C1）ないし（C7）を発明特定

事項とはみなさずに本件補正後発明の要旨を認定すべきであり，これと同旨の本件審決に誤りはな

い。 
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(59)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節5. 

裁判例 

分類 

59:請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合の請求項に

係る発明の認定や新規性・進歩性について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「スピーカ用振動板の製造方法」（無効審判） 

知財高判平成18年12月7日（平成17年（行ケ）第10775号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-343884号（特開2003-116199号公報） 

分類 H04R 31/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、スピーカ用振動板の抄紙工程から出る排水量と産

業廃棄物の量を削減し、安定した相関結合する。 漉き槽１に一次

抄紙網２を固定して、漉き槽１内へ一次原料３を投入し、漉き槽

１の底部より排水して一次紙料４を漉き上げる。そして、二次抄

紙網５が固定された抄紙台６を配置し、二次紙網５と抄紙台６を

降下して一次紙料４を吸着せしめたあと上昇する。その後、漉き

槽７内の二次原料８中へ所定時間降下し、抄紙台６の上方に排水

する逆さ漉きを行い、一次紙料４に二次紙料９を重ね漉きする。

最後に、金型１０に固定した金網１２の上に多重抄紙した一次紙

料４と二次紙料９の紙料を転写して、金型１１と重ね合わせて加

熱プレス成形、或いは、温風を用いてノンプレス成形する。この

振動板の構造は、表面側に高ヤング率の適した材料と裏面側に内

部損失、曲げ剛性の適した材料とする。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲1（甲１発明）：特開昭48-50003号公報（審決の認定） 

 「多層構造を特徴とするスピーカコーン紙（本件特許発明でいうスピーカ用振動板に相当）の製造

方法…その具体的な製造方法として、漉きタンク内において、叩解度、強度および音響的エネルギ損

【工程図１】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=13
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/033886_hanrei.pdf
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失の異なる少なくとも二つの繊維質材の内、その一方の繊維質材を上記漉きタンク内に設けた漉き網

にある程度堆積した後、他方の繊維質材を入れ、その繊維質材と先に入れた繊維質材の堆積しつつあ

る部分とを混合しつつ堆積して積層し一体的に構成する製造方法を採るもの」 

 

（ⅱ）甲2（甲２発明）：特公昭57-10638号公報 (審決の認定) 

 「多層構造のスピーカ用振動板の製造装置であって、先ず、抄紙タンクに任意の原料、例えば、木

材パルプを導入して溜め、この抄紙タンク中に成形型を沈めながら前記原料を吸着させて、成形型の

表面に振動板を形成する木材パルプ層を設け、次いで、抄紙タンクに異なった原料、例えば、合成繊

維を含む液状原料を導入して溜め、この抄紙タンク中に成形型を沈めながら前記原料を吸着させて、

前記木材パルプの層の上側に合成繊維の層を層設することにより、多層構造のスピーカ用振動板を製

造するもの」 

 

（ⅲ）甲3（甲３発明）：特開平1-101105号公報 (審決の認定) 

 「セメントと繊維からなる水溶液を丸網シリンダによりベルト上に抄き取り、繊維配向性のあるセ

メント成分のみの薄膜を成形し（いわゆる丸網抄造法）、この上にシリカ分及びセメント分と補強繊維

とから成るスラリーをフローボックスより供給し（いわゆる長網抄造法）、両者を積層してメーキング

ロールに巻き取り、必要厚さとなれば、これを切開して平らにしプレスすることにより、セメントを

主成分とする無機質板材を製造する製造方法」 

 

（ⅳ）甲4（甲４発明）：米国特許1927902号公報 (審決の認定) 

 「抄紙型デバイスを抄紙液が入ったタンクに浸し、抄紙型デバイスのスクリーン１２の下面から上

面の方向に抄紙液を流して、スクリーンの下面側に抄紙液を堆積させるラジオ用スピーカの振動板、

あるいは音を拡大したり再生するユニットの振動板を製造する方法」 

 

（ⅴ）甲5（甲５発明）：特開平8-232200号公報 (審決の認定) 

 「粉粒体の層が内在する複層型抄造品の製造方法に関し、その全面に微細な搾水孔９を開口させ、

上部に吸引管１０を接続した減圧室１１を連設した型８を原料槽１～３内の懸濁液中に浸漬して、吸

引管１０により減圧室１１内を減圧し、懸濁液中の液分を搾水孔９と吸引管１０を経て型８の上方に

排出させ、懸濁原料を型８の外面に付着させることにより、第１の原料槽１では型８の表面に粉粒体

の遮蔽層ａが、第２の原料槽２では遮蔽層ａの上に粉粒体層ｂ等が、第３の原料槽３では粉粒体層ｂ

等の上に被覆層ｃを形成する製造方法」 

 

（３）特許請求の範囲（本件特許発明１、２） 

【請求項１】少なくとも複数の抄紙工程を備えており，一次抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写

して，吸着せしめた状態を維持しながら，二次抄紙以降の漉き槽にある紙料分散液の液中に置き，上

方に排水して堆積する多層漉き抄紙法を用いた，多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法。 

【請求項２】請求項１の製造方法を用いて，二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用

振動板。 
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（４）手続の経緯 

平成16年 2月 6日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成16年12月 9日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2004-80253号） 

平成17年 9月27日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（１）ア 本件特許発明１は，多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法において，「一次

抄紙で堆積した紙料を二次抄紙網に転写して，吸着せしめた状態を維持しながら，二次抄紙以降の漉

き槽にある紙料分散液の液中に置き，上方に排水して堆積する多層漉き抄紙法を用いた」点を要件と

するところ，甲１発明は，多層構造を特徴とするスピーカコーン紙（本件特許発明１でいうスピーカ

用振動板に相当）の製造方法である点では本件特許発明１と共通性があるものの，その具体的な製造

方法として，漉きタンク内において，叩解度，強度及び音響的エネルギ損失の異なる少なくとも二つ

の繊維質材のうち，その一方の繊維質材を上記漉きタンク内に設けた漉き網にある程度堆積した後，

他方の繊維質材を入れ，その繊維質材と先に入れた繊維質材の堆積しつつある部分とを混合しつつ堆

積して積層し一体的に構成する製造方法を採るものであり，本件特許発明１の製造方法とはその構成

が全く異なり，本件特許発明１の上記要件を開示若しくは示唆するものではなく，また，甲１発明が

多層のコーン紙をも一度の漉き上げで製造することを意図したものであることからすると，甲１発明

において，本件特許発明１の要件である上記のような複数の抄紙工程からなる製造方法を採ることは

全くの想定外のことである。 

イ 甲２発明は，本件特許発明１と，多層構造を特徴とするスピーカ用振動板の製造方法であり少な

くとも複数の抄紙工程を備えている点，また，一次抄紙で堆積した紙料（甲２発明でいう木材パルプ

層）を二次抄紙以降の漉き槽にある分散液（甲２発明でいう合成繊維を含む液状原料）の液中に置き

堆積する多層漉き抄紙法を用いた点で共通しているが，本件特許発明１では，「一次抄紙で堆積した

紙料を二次抄紙網に転写して，吸着せしめた状態を維持しながら，二次抄紙以降の漉き槽にある紙料

分散液の液中に置き，上方に排水して堆積する」のに対し，甲２発明では，一次抄紙で成形型に堆積

した紙料（甲２発明でいう木材パルプ層）を成形型に堆積させたまま，二次抄紙以降の漉き槽にある

紙料分散液の液中に置き，堆積するようにしている点（以下「相違点」という。）で両者は相違し，

上記相違点に係る構成を具備する本件特許発明１は，甲１発明ないし甲５発明を組み合わせることに

より，当業者が容易に発明をすることができたものではない。 

（２）本件特許発明２は，本件特許発明１を引用する形式で記載された発明であって，本件特許発明

１の製造方法を用いて，二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板に係る特許発

明であるから，本件特許発明１と同様の理由により，甲１発明ないし甲５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はない。 

判決 
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原告の主張 

４ 取消事由４（本件特許発明２についての認定

判断の誤り） 

 本件特許発明１についての審決の認定判断が

誤りであることは，上記１ないし３のとおりであ

るから，本件特許発明２についての審決の認定判

断も，同様に誤りである。 

被告の主張 

４ 取消事由４（本件特許発明２についての認定

判断の誤り）について 

 本件特許発明１についての審決の認定判断に誤

りがないことは，上記１ないし３のとおりである

から，本件特許発明２についての審決の認定判断

にも誤りはない。 

裁判所の判断 

４ 取消事由４（本件特許発明２についての認定判断の誤り）について 

（１）本件明細書（甲７）の特許請求の範囲の請求項２の記載は，「請求項１の製造方法を用いて，

二層以上を重ね合わせて堆積する多層構造のスピーカ用振動板。」というものであるから，本件特許

発明２は，「製造方法の発明」である請求項１を引用する形式で記載されているものの，「製造方法の

発明」ではなく，「物の発明」であることが明らかである。すなわち，上記特許請求の範囲の記載は，

物（プロダクト）に係るものでありながら，その中に当該物に関する製法（プロセス）を包含すると

いう意味で，いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するものである。 

 …当該製法はあくまでもその結果製造される「物」の構成を一義的に特定するための指標として機

能するものであって，当該製造方法とは異なる方法により製造された物であっても，「物」の構成が

客観的に同一であれば，当該発明に包含されるものと解するのが相当である。 

 そうすると，「物の発明」である本件特許発明２の新規性及び進歩性について審理するに当たって

は，上記特許請求の範囲における「請求項１の製造方法を用いて」との記載は，「製造方法の発明」

の要件として規定されたものではなく，「多層構造のスピーカ用振動板」という物の構成を特定する

ために規定されたものという以上の意味を有しないというべきであるから，本件特許発明２の要旨

は，最終的に得られた「多層構造のスピーカ用振動板」それ自体に係るものと解すべきである。換言

すると，本件特許発明２は，本件特許発明１に係る製造方法とは異なる方法によって製造された「多

層構造のスピーカ用振動板」であっても，本件特許発明１に係る製造方法によって製造された「多層

構造のスピーカ用振動板」と客観的に同一の構成を有するものであれば，これを包含するものという

べきである。 

 したがって、「製造方法の発明」である本件特許発明１が，甲１発明ないし甲５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とはいえないとしても，「物の発明」である本件特許発明２に

ついて，これと客観的に同一ないし類似する構成の「物」が先行して存在したこと等を理由として，

その新規性ないし進歩性を否定する余地が否定されるものではない。 

（２）しかしながら，本件では，審判手続の段階において原告（請求人）が主張した本件特許発明２

（物の発明）に係る特許の無効理由が，本件特許発明２は，本件特許発明１（製造方法の発明）が進

歩性を欠くのと同様の理由で，進歩性を欠くということに尽きるものであり，「物の発明」である本

件特許発明２に固有の理由を主張したものではないことについて，当事者間に争いがない（本件特許

発明１に係る製造方法によって製造された「多層構造のスピーカ用振動板」と客観的に同一の構成の

「多層構造のスピーカ用振動板」を当業者が容易に発明をすることができたかどうかは，審判請求の
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対象となっていない。） 

。  

 そして，審決が，本件特許発明１に係る特許について「本件審判の請求は，成り立たない」とした

ことに誤りがないことは，上記１ないし３において説示したとおりである。 

 そうすると，審決が，本件特許発明２に係る特許について「本件審判の請求は，成り立たない」と

したことは，その結論において相当というべきである。原告主張の取消事由４は理由がない。 

 

（参考） 

最二小判平成27年6月5日（平成24年（受）第1204号） 

「願書に添付した特許請求の範囲の記載は，これに基づいて，特許発明の技術的範囲が定められ（特

許法７０条１項），かつ，同法２９条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る

発明の要旨が認定される（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号平成３年３月８日第二小法廷判決・民集

第４５巻３号１２３頁参照）という役割を有しているものである。そして，特許は，物の発明，方法

の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ，特許が物の発明についてされている場合

には，その特許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわ

らず及ぶこととなる。 

 したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている

場合であっても，その発明の要旨は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である

物として認定されるものと解するのが相当である。」 
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(60)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節6. 

裁判例 

分類 

60:数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新

規性・進歩性について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ツーピースソリッドゴルフボール」（査定不服審判） 

知財高判平成18年2月28日（平成17年（行ケ）第10436号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-71135号（特開平9-239067号公報） 

分類 A63B 37/00 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

ソリッドコアにカバーを被覆し、該カバー表面に多数のディンプルを形成してなるツーピースソリ

ッドゴルフボールにおいて、上記コアがＪＩＳ－Ｃ型硬度計での測定でコア表面の硬度が８５度以下

であり、コア中心の硬度がコア表面の硬度より８度以上２０度未満の範囲で軟らかく、かつコア表面

から５ｍｍ以内の硬度がコア表面の硬度より８度以内の範囲で軟らかくなるような硬度分布を有し、

カバーが上記コア表面の硬度より１～１５度硬く、かつ厚さが１．５～１．９５ｍｍであり、ディン

プル数が３６０～４５０個であることを特徴とするツーピースソリッドゴルフボール。本発明のツー

ピースソリッドゴルフボールは、コア及びカバー硬度分布、カバーの厚さ、更にディンプルの個数を

適正化してなるのもので、飛距離、コントロール性が良好で打感に優れたものである。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）刊行物記載の発明：特開平6-98949号公報（審決の認定） 

 「コアにカバーを被覆し、該カバー表面に多数のディンプルを形成してなるツーピースゴルフボー

ルにおいて、  

 上記コアがＪＩＳ－Ｃ型硬度計での測定でコア表面が７８～８８度であり、コア中心の硬度がコア

表面の硬度より５度以上３０度以下の範囲で軟らかく、かつコア表面から５ｍｍ以内の硬度がコア表

面の硬度より０～２度以内の範囲で軟らかくなるような硬度分布を有し、  

 カバーが、ハイミラン１７０６とハイミラン１６０５とを１：１の割合で配合したアイオノマー樹

脂からなり、その厚さが１．５～２．１ｍｍである、  

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/118/009118_hanrei.pdf
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 ツーピースゴルフボール。」 

 

（３）特許請求の範囲（補正発明） 

【請求項１】直径が３７ｍｍ～４１ｍｍのソリッドコアにカバーを被覆し，該カバー表面に多数のデ

ィンプルを形成してなるツーピースソリッドゴルフボールにおいて，上記コアがＪＩＳ－Ｃ型硬度計

での測定でコア表面の硬度が８５度以下であり，コア中心の硬度がコア表面の硬度より１０度以上１

７度以下の範囲で軟らかく，かつコア表面から５ｍｍ以内の硬度がコア表面の硬度より８度以内の範

囲で軟らかくなるような硬度分布を有し，カバーの上記硬度は７７～８６度の範囲であると共に，上

記コア表面の硬度より２～５度硬く，かつ厚さが１．５～１．９５ｍｍであり，ディンプル数が３６

０～４５０個であることを特徴とするツーピースソリッドゴルフボール。 

 

（４）手続の経緯 

平成 8年 3月 1日 ： 特許出願 

平成15年 6月24日 ： 拒絶査定 

平成15年 7月24日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14110号） 

平成15年 8月22日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年 3月15日 ： 上記手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

相違点２：補正発明は、カバーの硬度がＪＩＳ－Ｃ型硬度計での測定で７７～８６度の範囲であると

共に、コア表面の硬度より２～５度硬くされているのに対し、刊行物記載の発明は、それらが不明な

点  

…コア表面の硬度よりカバー硬度を２～５度硬くした点に格別の臨界的意義は認められない。…引用

刊行物記載の発明と比較した場合に、補正発明が、カバー硬度を７７～８６度とした点に格別の技術

的意義があるとは認められず、当業者が適宜選択し得る値にすぎないといわざるを得ない。  

 そして、補正発明が奏する作用効果も、当業者が予期し得る程度のものであって、格別のものとは

いえない。 

判決 

原告の主張 

本件審決は，「補正発明が奏する作用効果も，

当業者が予期し得る程度のものであって，格別の

ものとはいえない。」（審決書５頁）と判断するが，

誤りである。 

（１）前記のとおり，刊行物のカバー材料は，本

願明細書の表２及び表４に示されている比較例

３に使用された配合Ｄと全く同じであり，ＪＩＳ

被告の主張 

原告は，本願明細書の実施例２が比較例３に対

して作用効果の面で優れていることを主張してい

るが，上記の対比は，カバーのＪＩＳ－Ｃ硬度が

８３度の例と９３度の例の対比，あるいは，カバ

ーとコア表面の硬度差が３度の例と１３度の例の

対比のみであり，カバーのＪＩＳ－Ｃ硬度が７７

～８６度で，かつ，カバーのＪＩＳ－Ｃ硬度が上
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－Ｃ硬度が９３と著しく高いものである。そし

て，この本願明細書の比較例３は，実施例２（出

願当初は実施例３）と対比すれば，飛距離，コン

トロール性及び打感が劣るから，上記カバー材

（配合Ｄ）を用いると補正発明の作用効果を発揮

しないことは明らかである。… 

（２）また，本件審決は，飛距離特性やコントロ

ール性についての効果上の差異を看過している。

本願明細書の比較例３と実施例２（出願当初は実

施例３）におけるキャリー差１．８ｍ及びトータ

ル差１．５ｍは十分に飛距離特性の差があること

を示している。また，コントロール性とは，本願

明細書に記載されたとおり，アイアンのインテン

ショナル性（フック・スライスの掛け易さ）及び

ショートアイアンでアプローチした時のグリー

ン上での止まり易さであって，フィーリング性と

は全く相違するし，そもそも，刊行物では，補正

発明の目的の１つであるコントロール性につい

て何ら着目しておらず，補正発明の作用効果と同

程度であるとは直ちに推測し得ない。 

記コア表面の硬度よりも２～５度の範囲で硬いも

のすべてが格別な作用効果を奏し得ることを示す

根拠にはなっていない。 

 そもそも，補正発明の作用効果として挙げられ

る「飛距離」，「打感」，「コントロール性」の３項

目は，ゴルフボールの技術分野において，普通に

求められる性能であり，それらが，刊行物記載の

発明が有する効果と異質なものとはいえない。ま

た，カバーの軟化（ソフト化）により，打感（打

球感）やコントロール性が改善されることも周知

である（乙１～３）。 

 そして，刊行物記載の発明においても，カバー

を設けるのであれば，上記の性能の評価等を行い，

カバーとして適用できる多数の材料の中で好適な

ものを採用することは，当業者であれば当然にな

し得ることである。 

裁判所の判断 

…補正発明のカバーとコア表面の「硬度差が２～５度」であることの技術的意義も，硬度差が１度よ

り小さいと反発性が低下して飛距離が低下し，１０度よりも大きくなると打感が悪くなるのでその範

囲を避けたという点にあるに止まり，いわゆる数値限定の臨界的意義は認められないから，刊行物記

載の発明において，（補正発明のコア表面硬度の範囲内において）コア表面硬度に比べて「８度～１

５度」硬くされているカバー硬度を，上記周知のカバー材料を用いるに際して，「２～５度」硬いも

のとすることも，当業者が必要に応じて適宜なし得る設計事項にすぎないというべきである。 

… 

 原告は，本件審決が「補正発明が奏する作用効果も，当業者が予期し得る程度のものであって，格

別のものとはいえない。」と判断したのは，誤りである旨主張する。 

（１）しかしながら，前記のとおり，補正発明のカバー硬度及びカバーとコア表面の硬度差について

の数値限定には，格別の臨界的意義も認められず，刊行物記載の発明において，補正発明の相違点２

に係る構成を採用することは，当業者が必要に応じて適宜なし得る設計事項にすぎないものである以

上，補正発明が奏する作用効果は，格別のものではなく，当業者が予測し得る程度のものにすぎない

というべきであり，これと同旨の本件審決の判断は相当であって，原告の上記主張は採用することが

できない。 
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(60)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節6. 

裁判例 

分類 

60:数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新

規性・進歩性について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「半導体装置のテスト用プローブ針」（無効審判） 

知財高判平成18年3月1日（平成17年（行ケ）第10503号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-241690号（特開2000-147004号公報） 

分類 G01R 1/067 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 塚原朋一裁判長、髙野輝久裁判官、佐藤達文裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本件第２発明は、ＤＲＡＭ等の一般的な集積半導体装置の電極パッド（厚さ約０．８μｍ）に対す

るテスト用プローブ針のコンタクト寿命を高める目的で、テスト用プローブ針の先端部における球状

の曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ以下とし、これに

より、テスト用プローブ針が寿命を迎えるまでのコンタクト回数を増やし、コンタクト寿命を高めた

ものである。 

 

（２）技術水準 

 「…本訴甲３…には，…探針の先端を球状にしたものが記載されているだけであり，曲率半径及び

表面粗さに関する記載はない。 

 …本訴甲４…には，従来の技術として，「先端が直径５０μ～３０μ程度の円錐形状（円錐形の頂端

がほぼ球面に近い形状を意味する。以下円錐球状と言う）に形成し，・・・従来から用いられている上

記プローブカードのプローブ針は，上述したように直径が３０～５０μｍ程度ほぼ球状をしており」

…と記載されており，球の直径３０～５０μｍを曲率半径に換算すると１５～２５μｍとなるものの，

表面粗さに関する記載はない。… 

 …本訴甲５…には，…表２にＮｏ．１～５の先端部曲率半径及び表面粗さが記載されており，先端

部曲率半径は「０．６Ｒ～４Ｒ」，表面粗さは「最大粗さ０．６０～０．９０μｍ，Ｒｙ０．６１～０．

９３μｍ」（最大粗さはＪＩＳ規格に基づく最大高さＲｙの評価長さをとれないため）のものが示され

ている。… 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/110/009110_hanrei.pdf
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 …本訴甲６…には，先端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好なプローブピンが製造できる

旨の記載があるのみであって，曲率半径及び表面粗さの数値範囲に関する記載はない。 

 なお，…本訴甲７～１０…は，表面粗さの一般的事項に関する当業者の技術常識を示すものとして

提示されたものであって，テスト用プローブ針の先端の曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。」

（判決より抜粋） 

 以上、プローブ針の先端部を球状の曲面としたものを記載した公知文献は存在するが、「その曲面の

曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍとし、かつ、その表面粗さを０．４μｍ以下」とする技術事項につ

いて記載した公知文献は存在しない。 

 本件特許明細書の記載によれば、従来のフラット針を用いた場合、500回程度のコンタクト回数でコ

ンタクト寿命を迎える（接触抵抗が1オームを越えて接触不良が発生する）とされている。 

 

（３）特許請求の範囲（訂正後）（請求項2のみ記載）（本件第2発明） 

 【請求項２】先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接

触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ

針は側面部と先端部から構成され，上記先端部は球状の曲面であり，上記曲面の曲率半径ｒを１０≦

ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。 

 

（４）手続の経緯 

平成11年8月27日 ： 特許出願（優先権主張日：平成10年8月31日） 

平成14年4月22日 ： 特許権の設定登録 

平成16年7月16日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2004-80105号） 

平成16年10月4日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年4月18日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 イ 無効理由２（特許法２９条２項違反）について 

 (ｱ) 本件第２発明について 

 ｄ そこで，本件第２発明と，…本訴甲３～６…に記載された発明とを対比すると，…本訴甲３～

６…には，本件第２発明の発明特定事項である「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さ

を０．４μｍ以下とした」点（以下「構成Ａ」という。）が記載も示唆もされておらず，この点が容

易になし得たものであるとすることできない。… 

 そして，本件第２発明は，明細書記載の作用効果を奏するものである。 

 したがって，本件第２発明は，…本訴甲３～６…に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明

をすることができたものとすることはできない。 

判決 
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原告の主張 

 ウ そうすると，本件第２発明の構成Ａは，「電

極パッドの厚さ約０．８μｍ」を前提としない限

り，訂正明細書に記載された効果と何の関連もな

いと考えざるを得ないから，従来公知の半導体装

置のテスト用プローブ針と異なるところはなく，

甲３の「探針の前記電極パッドと接触する部分が

球面に形成され」…との記載，甲４の「直径５０

μ～３０μ程度の円錐形状」…との記載，甲５の

「（最大粗さは）１μｍ以下であれば望ましく，

０．８μｍ以下であればより望ましい。」…及び

…「最大粗さ０．６μｍ」との記載，甲６の「先

端部の表面粗さを小さくして，表面性状の良好な

プローブピンが製造できる。」…との記載等に基

づいて，当業者が容易に発明することができたと

いうべきである。 

被告の主張 

 ア 図８（実施の形態２によるプローブ針の表

面粗さと接触抵抗が１オームを越えるコンタクト

回数の関係を示す特性図）にあるように，プロー

ブ針のコンタクト寿命は，プローブ針の先端の表

面粗さ０．４μｍ以下で著しく伸びており，０．

４μｍの内と外では，効果において量的に顕著な

差異があるから，「０．４μｍ」との数値には臨界

的意義があり，かつ，この数値の限定は，「電極パ

ッドにせん断を発生させる」という訂正明細書に

記載された効果と密接に関連するものである。…

訂正明細書には，電極パッドの厚さを約０．８μ

ｍ以外にした場合においても，表面粗さが０．４

μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増やすこ

とができたことが示されている。 

裁判所の判断 

 本件第２発明の構成Ａは，「曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下

とした」というものであるが，甲３ないし６には，この構成Ａについて，記載がない。そして，上記

１のとおり，本件第２発明は，構成Ａを備えることによって，急激にコンタクト回数を増やすことが

できるという格別の作用効果を奏するから，本件第２発明は，甲３ないし６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ということはできない。 

 …当初明細書の段落［００４５］の「表面粗さが０．４μｍ程度以下で急激にコンタクト回数を増

やすことができること」は，実施の形態１で示された曲率半径ｒが１０≦ｒ≦２０μｍのものについ

て妥当するのであり，本件第２発明は，電極パッドの厚さを特定しなくても，急激にコンタクト回数

を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから，本件第２発明の構成Ａは，「電極パッド

の厚さ約０．８μｍ」を前提とするものではない。 
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(60)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第4節6. 

裁判例 

分類 

60:数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合の請求項に係る発明の新

規性・進歩性について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「粗面仕上金属箔および自動車の排ガス触媒担体」（無効審判） 

知財高判平成21年1月26日（平成20年（行ケ）第10210号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平1-155057号（特開平3-23309号公報） 

分類 B01J 35/04 

結論 棄却 

関連条文 第29条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 齊木教朗裁判長、嶋末和秀裁判官、上田洋幸裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本発明は、一定の表面粗度を有するダル仕上金属箔からなる自動車の排ガス触媒用金属箔及びその

製造方法に関するものである。本発明は金属ハニカムを構成する金属箔をダル仕上げに調製したもの

を用いることを特徴としており、ＪＩＳ（Ｂ ０６０１－１９７０ ）に規格化されている表面粗度

（Ｒｍａｘ ）は０．７～２．０ｐｍ，好ましくは１．０～１．５ｎである。かかる金属箔の製造法

としては、たとえば＃８０～＃１２０番程度の研磨仕上げを行った圧延ロールを用いて冷間圧延を行

うことにより、表面粗度ＲｍａｘＯ．７～２．０μ膿のダル仕上金属箔が得られる。また本発明は、

上記金属箔をハニカムを形成する箔材として用いて製造した自動車の排ガス触媒担体でもある。 

 

（２）技術水準 

（ⅰ）甲12（甲第12発明）：第117回塑性加工シンポジウム（昭和63年10月7日開催，日本塑性加工学会・

日本機械学会共催）（審決の認定） 

 「自動車排気ガス浄化装置部品の触媒メタル担体に用いられる耐熱性に優れたステンレス箔であっ

て、疲労特性向上などの機能面からも重要な品質である表面形状は、ロール粗度の選択により広範囲

の表面仕上げ材の造り込みが可能なステンレス箔」 

 

（３）特許請求の範囲（本件発明１） 

【請求項１】ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金

属箔において，表面粗度Ｒｍａｘが０．７～２．０μｍであることを特徴とする粗面仕上金属箔。 

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0204bm.pdf#page=14
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/037216_hanrei.pdf
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（４）手続の経緯 

平成10年12月 4日 ： 特許権の設定登録（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成19年 3月13日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2007-800049号） 

平成20年 4月22日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…甲第１２発明と本件発明１とを対比すると、甲第１２発明の「ステンレス箔」が「金属箔」である

ことは自明であることから、両者は「自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の

金属箔」の点で一致し、以下の点で相違する。  

相違点ａ：本件発明１が「ろう付け構造を有する」のに対し、甲第１２発明には、かかる特定がない

点  

相違点ｂ：本件発明１が「表面粗度ＲＭＡＸが０．７～２．０μｍである、粗面仕上金属箔」である

のに対し、甲第１２号証は「疲労特性向上などの機能面からも重要な品質である表面形状は、ロール

粗度の選択により広範囲の表面仕上げ材の造り込みが可能なステンレス箔」であるが、かかる構成が

特定されていない点  

 上記した相違点ａ、ｂについて、併せ検討すると、 

（ｉ）まず、本件発明１が「ろう付け構造を有する」ことと「表面粗度ＲＭＡＸが０．７～２．０μ

ｍである」こととについての技術的意義をみておくと、本件明細書には「本発明のハニカムを構成す

る金属箔は表面粗度が通常の圧延箔の粗度ＲＭＡＸ０．２～０．３μｍに比べてＲＭＡＸ０．７～２．

０μｍと粗く粗面仕上げであるため、ろう材を固着させるバインダーのぬれ性が向上し、ハニカムを

構成する平板と波板の接触部へバインダーが均一効果的に付着させることができるため、ろう材の固

着性が向上し、ろう付熱処理後のろう付性がきわめて良好となる。」（第２頁第４欄２４～３０行）と

記載されている。この記載をみれば、「表面粗度ＲＭＡＸが０．７～２．０μｍである」ことは「ろ

う付け構造を有する」金属箔において、ろう材の固着性が向上し、ろう付性が良好となる意義を有す

るものとみることができる。…「ろう付け構造」との関係について、甲第１２号証には何の記載も示

唆も窺うことはできないといえる。 

以上のことから、当業者が相違点ａ、ｂに係る本件発明１の構成を容易に想到することができたと

することはできない。  

 そして、本件発明１は、相違点ａ及びｂの構成を採ることにより、本件明細書に記載の顕著な効果

を奏するものといえる。 

判決 

原告の主張 

審決は，本件明細書に記載された「一般にハニ

カム（判決注ｈｏｎｅｙｃ ｏｍｂ ｓｔｒｕｃ

ｔｕｒｅ・蜂の巣状の構造）を構成するステンレ

被告の主張 

 原告は，本件明細書中の「その表面は♯６００

番程度に研磨仕上げを行った圧延ロールが使用さ

れ表面粗度はＲｍａｘで０．２～０．３μｍ程度
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ス鋼箔は，冷間圧延ままの状態で使用に供され，

その表面は＃６００番程度に研磨仕上げを行っ

た圧延ロールが使用され表面粗度はＲｍａｘで

０．２～０．３μｍ程度と極めて小さく，光沢も

非常に良好であるのが特徴的である。」（甲３７，

２頁左欄１９行～２３行）との記載に基づいて，

「相違点ａ及びｂの構成を採ることにより，本件

明細書に記載の顕著な効果を奏するものといえ

る。」（審決書１９頁１８行，１９行）と判断した

が，誤りである。 

 本件明細書の記載中，「その表面は＃６００番

程度に研磨仕上げを行った圧延ロールが使用さ

れ表面粗度はＲｍａｘで０．２～０．３μｍ程度

と極めて小さく，光沢も非常に良好であるのが特

徴的である。」との部分は，事実に反する記載で

ある。また，本件明細書の【第２図】に記載され

た実験は，ぬれ性ランクの評価基準が不明であ

り，実験条件も不明であるから，再現不能である。

そして，表面が粗い方がバインダーのぬれ性がよ

い，あるいは，ろう付けにあたって表面粗さが粗

い方が引張強度が大きいという程度のことは，古

くから知られた事実であるから，顕著な作用効果

とまではいえない（甲１７～１９，２２）。 

と極めて小さく，光沢も非常に良好であるのが特

徴的である。」との記載は事実に反すると主張して

いるが，証拠に基づかない主張であって失当であ

る。 

 甲３５，３６及び２９によれば，本件特許出願

前において，ステンレス箔を製造する場合に，光

沢に富んだ表面性状のものを製造することが，最

も自然な選択であったことが明らかであり，本件

明細書の上記記載は事実に反するものではない。 

裁判所の判断 

本件発明１においては，表面粗度Ｒｍａｘ０．２～０．６μｍではぬれ性が著しく劣るのに対して，

Ｒｍａｘ０．７μｍ以上では，ぬれ性ランクが２～３ランク向上し良好となり，Ｒｍａｘ２．０μｍ

を超えても，ぬれ性は良好ではあるがそれほど変化のないことを発見したというのであり，本件発明

１における数値範囲の限定には，それまでセラミックス担体触媒の独壇場であったという自動車触媒

の市場において，これに代わり得るものとして期待され（甲１３），試作段階であった自動車排ガス

触媒担体用の耐熱性ステンレス鋼としては，単なる数値範囲の最適化又は好適化を超えた重要な意義

を有するものであったということできる。… 

証拠（甲２９，３５，３６）によれば，本件特許出願前において，ステンレス鋼箔を製造する場合

に光沢に富んだ表面性状のものを製造することが行われていたことを認めることができ，他に従来技

術に関する本件明細書中の上記記載部分が事実に反する記載であると認めるに足りる証拠はない。そ

うすると，従来技術に関する上記記載部分が事実に反する記載であることを前提として本件発明１に

は顕著な作用効果が存在しないとする原告の上記主張は，その前提を欠くから，採用することができ

ない。 
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(62)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第5節 

裁判例 

分類 

62:発明の新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための2部分の重炭酸塩ベースの溶液」（査定

不服審判） 

知財高判平成19年8月30日（平成18年（行ケ）第10559号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-167510号（特開2002-370988号公報） 

分類 A61K 33/10 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第30条第1項 

裁判体 知財高裁第4部 田中信義裁判長、古閑裕二裁判官、浅井憲裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の経緯 

「原告は、発明の名称を「腹膜透析または連続的な腎臓置換治療のための２部分の重炭酸塩ベースの

溶液」とする発明につき，平成１３年６月１日，特許を出願した。原告は，本件出願時に，特許法３

０条１項の適用を申し立て，同月４日付けで，本願発明が同項に規定する発明であることを証する書

面として，国際公開第０１／１７５３４号パンフレット（抄録者注：国際予備審査請求はなされてお

らず、日本国移行（期限は平成１３年５月１０日）はなされなかった。）を提出したが，平成１６年９

月２７日付けの拒絶査定を受けたため，同年１２月２４日，審判を請求した。特許庁は，上記審判請

求を不服２００４－２６３３８号事件として審理した結果，平成１８年８月２８日，「本件審判の請求

は，成り立たない。」との審決をし，同年９月７日，審決の謄本が原告に送達された。」（判決より抜粋） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本出願で刊行物に発表した事実を証明する書面として提出された国際公開パンフレット（国際公開

番号０１／１７５３４）は、本願出願人が行った２０００年７月２７日（優先権主張１９９９年９月

１０日 米国）の国際出願（国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ００／２０４８６）に基づき２００１年３月

１５日に国際公開されたものであって、このパンフレットによる国際公開は、特許協力条約第２１条

の規定に基づき国際事務局が行ったものである。したがって、これをもって、国際特許出願を行った

者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したということはできない。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/066/035066_hanrei.pdf
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判決 

原告の主張 

２ 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤り 

 「刊行物に発表する」ことが「特許を受ける権

利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した

場合」と解されるべきであったとしても，本件出

願は，特許法３０条１項の適用があるというべき

である。 

(1) 公開特許公報への発表は，学術文献や新聞

への発表よりも，発表者の主体的意思が尊重され

る程度が強いものであるところ，学術文献や新聞

には特許法３０条１項の適用があるのであるか

ら，公開特許公報についても当然に同規定の適用

があるべきである。 

(2) 公開特許公報による公開について判示した

最高裁判所昭和６１年（行ツ）第１６０号事件・

平成元年１１月１０日判決（民集４３巻１０号１

１１６頁。以下「最高裁平成元年判決」という。）

は，その後に行われた法改正や社会状況の変化か

ら，もはや本件には適用される余地がない。 

(3) 昭和４５年法律第９１号により追加された

特許法６５条の２の立法の経緯にかんがみると，

「公開」は，出願人の意思に係ること，すなわち

出願人が主体的に発表する場合に相当すること

を想定していたものである。 

(4) 特許出願人は，発明の保護を目的として出

願をするのであり，出願公開の効果として，出願

人すなわち特許を受ける権利を有する者は，補償

金請求権を取得し得ることになり，発明の保護を

受けるから，出願公開は出願人の主体的行為に基

づくものである。 

(5) 国際出願においても，国際公開によって補

償金請求権が発生するのであり，(4)と同様に，

国際公開は出願人の主体的行為に基づく公開で

あるということができる。 

(6) 特許法改正により早期公開制度（同法６４

条の２）が導入され，公開行為の主体が出願人で

被告の主張 

２ 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤り

について 

(1)…しかし，「特許を受ける権利を有する者が自

ら主体的に刊行物に発表した場合」とは，発表を

するとき，その主体となって働きかけることと解

され，もっぱら発表を行う行為の主体性が問題と

されるのである。 

 …国際公開の趣旨は，出願人に発明を発表する

場を提供するものではなく，技術情報の公表によ

る公衆による利用がその目的であり，出願人の公

表の意思の有無に拘わらず国際出願の手続の一

環として一定の時期を経た後に国際公開パンフ

レットが発行されるのであって，そこに出願人が

主体的に関わる余地はない。 

(2)… 

 しかし，公開特許公報の学術的評価の上昇は，

発表の主体性についての判断に何ら影響するも

のではない。また，乙第２号証によれば，出願人

自身の公開公報を新規性喪失の例外とすべきで

あるとの意見は少なく，原告の主張するような社

会状況の変化は見られない。 

(3) 出願公開及び補償金請求権の制度の趣旨

は，…というものであって，出願行為が公開行為

と同視され，出願行為を行った出願人は，主体的

に刊行物たる公開特許公報に発表したというこ

とはできないし，補償金請求権を発生させる意思

主体が出願人であるともいえない。原告の出願公

開制度や補償金請求権に関する前記第３の２(3)

ないし(5)の主張は，最高裁平成元年判決におけ

る「刊行物に発表」の解釈に影響を及ぼすもので

はない。国際公開と補償金請求権の発生について

も同様に，最高裁平成元年判決における「刊行物

に発表」の解釈に影響を及ぼすものではない。 

(4) 出願人による早期出願公開は，既に公開前

から出願人が発明を実施している場合の保護
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あることがより明確になった。 

(7) 上記(6)の早期公開制度と同様の制度は，国

際出願について，本件国際出願の時点において既

に制度化されていた。また，欧州及び米国におい

ても採用されている。 

(8) 本件国際出願をした原告は，特許協力条約

２１条が適用され，本願発明が国際公開公報によ

り公開されることを知った上で，国際出願をした

のであるから，本件パンフレットによって本願発

明を公表する意図を有していたものであり，主体

的な発表に該当する。 

（…），あるいは出願自体は公開前に拒絶された

が，特許法２９条や２９条の２の後願排除効を求

めるため公開されることを求める（…）など，発

明の発表とは別の目的のために早期公開が請求

されるのである。したがって，早期公開制度は，

特許法３０条１項と関連づけて解釈すべきもの

ではなく，早期公開制度に基づいて「公開行為の

主体が出願人にある」ということはできない。国

際出願についても，早期公開制度があるからとい

って「公開行為の主体が出願人にある」というこ

とはできない。 

裁判所の判断 

２ 「刊行物に発表する」との文言の解釈の誤りについて 

(2) 最高裁平成元年判決の事案は，我が国又は外国の公開特許公報による公開が特許法３０条１項

の「特許を受ける権利を有する者が…刊行物に発表し」たことに該当するか否かが争われた事案であ

り，このような事案において，公開特許公報による公開は，特許庁長官が特許法の規定に基づいて刊

行するものであって，特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したもの

ということができないと判示されている。事案と判示事項との関係からみれば，最高裁平成元年判決

のいう「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」には，公開特許公報に

よる公開のように，特許出願手続の一環として制度的に公開される場合は含まれないと解される。ま

た，最高裁平成元年判決は，「主体的」であるか否かについて，個々具体的事案における特許を受け

る権利を有する者の意思内容によって判断したものではないから，「主体的」であるか否かは，発明

の公開について定めた国内法や外国法の規定の解釈によって制度的に判断すべきもので，特許を受け

る権利を有する者の具体的意思によって判断するものではないと解される。仮に，特許を受ける権利

を有する者の意思を考慮したとしても，後に発明が公開されることを認識し，公開されることを認容

して出願をすることは，最高裁平成元年判決にいう「主体的」に該当しないことも，事案と判示事項

から明らかである。 

 本件パンフレットによる公開は，国際公開パンフレットによる国際公開であり，国際出願があった

場合において，特許協力条約２１条の規定に基づき，国際事務局が行うものであること，国際出願に

おいても，国際公開によって補償金請求権が発生し得ること，の２点において，公開特許公報による

公開と共通する。また，我が国への特許出願ではない点において，外国の公開特許公報による公開と

共通する。 

(3) 以上によれば，本件パンフレットによる公開が最高裁平成元年判決のいう「特許を受ける権利

を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合」に該当しないことは，最高裁平成元年判決の判示

内容から導き出されるものであると認められる。 
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(62)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第2章第5節 

裁判例 

分類 

62:発明の新規性喪失の例外規定（第30条）の適用が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ＮＫ細胞活性化剤」（査定不服審判） 

知財高判平成29年11月30日（平成28年（行ケ）第10279号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2013-55183号（特開2013-173746号公報） 

分類 A61K 31/715 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第30条第1項、（旧）第30条第4項 

裁判体 知財高裁第2部 森義之裁判長、森岡礼子裁判官、古庄研裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）手続の経緯 

「（１） 原告は，名称を「ＮＫ細胞活性化剤」とする発明について，平成１６年７月９日，特許出願

をし（特願２００４－２０３６０１号，以下，「出願Ａ」という。特許法４１条に基づく優先権主張，

優先日・平成１５年１２月１２日，特願２００３－４１４２５８号［以下，「基礎出願Ｘ」という。甲

２］。甲３），平成２２年１０月１３日，出願Ａの分割出願として，特許出願をし（特願２０１０－２

３０８８９号，以下，「本願の原出願」という。甲４），平成２５年３月１８日，本願の原出願の分割

出願として，特許出願をした（特願２０１３－５５１８３号，以下，「本願」という。甲５，７）。 

（２） 原告は，基礎出願Ｘについて，その出願と同時に，平成２３年改正前特許法３０条４項所定

の同条「第１項・・・の規定の適用を受けようとする・・・旨を記載した書面」を特許庁長官に提出

し（基礎出願Ｘの願書に【特記事項】として記載した。），出願日から３０日以内に，同条４項所定の

同条「第１項・・・の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面」（いわゆる新

規性の喪失の例外証明書）として，刊行物Ａ（「糖質工学によるアプローチ 炭水化物の多面的利用技

術の展開」，ニューフード・クリエイション技術研究組合，２００３年１１月２０日，１７２頁～１８

９頁。甲１）を特許庁長官に提出した（甲６）。 

原告は，出願Ａについては，その出願と同時に，同条４項所定の同条「第１項・・・の規定の適用

を受けようとする・・・旨を記載した書面」を特許庁長官に提出しなかった。 

（３） 原告は，本願について，平成２７年２月２３日付けで拒絶査定を受けたので，同年６月３日，

拒絶査定不服審判請求をするとともに（不服２０１５－１０４６５号。甲１２），特許請求の範囲を補

正する手続補正をし（甲１３），平成２８年７月２６日付けで特許請求の範囲を補正する手続補正をし

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0205bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/087285_hanrei.pdf


附属書 D 新規性・進歩性に関する審判決例 

- 495 - 

た（請求項の数６，以下，「本件補正」という。甲１６）。 

特許庁は，平成２８年１１月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄

本は，同年１２月２日，原告に送達された。」（判決より抜粋） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 （１） 平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用の可否 

ア 出願Ａについて，平成２３年改正前特許法３０条１項の規定の適用が受けられるかについて検

討すると，同条４項には，「第１項又は前項の規定の適用を受けようとする者は，その旨を記載した

書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し，かつ，第２９条第１項各号の一に該当するに至った発

明が第１項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願

の日から３０日以内に特許庁長官に提出しなければならない。」という手続が規定されている。 

…同条４項に規定される所定の手続が履践されない場合に，新規性喪失の原則に対する例外である

同条１項～３項による救済的措置を受けることはできず，また，特許出願において，同条４項に規定

される所定の手続を何ら履践しなかったにもかかわらず，その手続を追完することによって同条１項

～３項の適用を受けることは許されない（東京地方裁判所平成１３年（行ウ）第２８４号同１４年５

月２２日判決参照）。 

また，平成１６年改正前特許法４１条２項には，「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願

に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書，特許

請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面・・・に記載された発明・・・についての第２

９条，第２９条の２本文，第３０条第１項から第３項まで，第３９条第１項から第４項まで・・・の

規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時になされたものとみなす。」（下線は，審

決による。）と規定されているが，同法４１条２項には，前記出願Ａの出願と同時に履践されるべき

平成２３年改正前特許法３０条４項に規定される所定の手続が基礎出願Ｘの出願時になされたもの

とみなすことは，規定されていない。 

そうすると，請求人（原告）は，出願Ａについて，その出願と同時に同法３０条４項所定の「その

旨を記載した書面」を特許庁長官に提出せず，同項所定の手続要件を満たさなかったのであるから，

出願Ａについて同条１項の規定の適用を受けることはできない。 

判決 

原告の主張 

２ 国内優先権制度における優先権の発生時期

は，パリ条約４条Ｂに規定される優先権の発生時

期から類推して，先の出願がされた時であると解

すべきである。 

３ そして，先の出願がされた時に生じた優先権

は，平成１６年改正前特許法４１条１項により優

先権を主張し，出願と同時に同条４項所定の書面

被告の主張 

１ 平成２３年改正前特許法３０条４項による

と，同条１項の規定する新規性喪失の例外適用を

受けようとする者は，その旨を記載した書面（以

下，「４項書面」という。）を特許出願と同時に特

許庁長官に提出するとともに，この新規性喪失の

例外適用を受けようとする発明がその適用を受

けることができることを証明する書面（以下，「４
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を特許庁長官に提出することによって，直ちに同

条２項の効果，すなわち，優先権の主張を伴う特

許出願に係る発明のうち，この優先権の主張の基

礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明

細書等（以下，「当初明細書等」ともいう。）に記

載された発明については，特許法２９条（新規性

等の判断），平成２３年改正前特許法３０条１項

～３項（新規性喪失の例外の効果），平成１６年

改正前特許法３９条（先後願の判断）等の規定の

適用については，先の出願の時にされたものとみ

なされるという効果が生じる。 

４ 基礎出願において既に平成２３年改正前特許

法３０条４項所定の手続をした場合の優先権主

張を伴う出願については，前記の国内優先権の本

質からみて，基礎出願の出願時の当初明細書等に

記載された発明について優先権が発生し，基礎出

願において，同項所定の手続をした発明について

は，後の出願において平成１６年改正前特許法４

１条４項所定の手続をすることにより，この発明

についての優先権主張の効果，すなわち，特許法

２９条（新規性等の判断），平成２３年改正前特

許法３０条１項～３項（新規性喪失の例外の効

果）等についての規定の適用については基礎出願

の時にされたものとみなされる効果が発生する。

前記優先権主張の効果のうち，新規性・進歩性に

ついての規定（特許法２９条）の適用に係る前記

効果については，基礎出願において平成２３年改

正前特許法３０条４項所定の手続をしている場

合には，新規性喪失の例外規定（同法３０条１項

～３項）に係る前記効果についても発生している

から，この効果をも含む上記発明の新規性につい

ての優先権の主張の効果が発生するというべき

であり，新規性・進歩性についての規定の適用に

係る前記効果と新規性喪失の例外規定に係る前

記効果とを切り離して取り扱わなければならな

い理由はない。そして，上記発明については，前

記３のとおり，平成１６年改正前特許法４１条４

項証明書」という。）を特許出願の日から３０日

以内に特許庁長官に提出すべきことが定められ

ているから，出願人がその特許出願に係る発明に

ついて同条１項の規定に基づく新規性喪失の例

外適用を受けるためには，４項書面を特許出願と

同時に提出するとともに，４項証明書を特許出願

の日から３０日以内に特許庁長官に提出しなけ

ればならず（以下，これらの手続を総称して「４

項所定の手続」ということもある。），これらの書

面の提出がない場合には，同条１項の規定に基づ 

く新規性喪失の例外適用を受けることができな

い。 

この原則は，この特許出願が，平成１８年改正

前特許法４４条１項の規定による特許出願の分

割に係る新たな特許出願（分割出願）である場合

や，平成１６年改正前特許法４１条１項の規定に

よる優先権の主張を伴う特許出願（国内優先権主

張出願）においても，何ら変わるものではない。 

…平成２３年改正前特許法施行規則３１条１項

は，「特許法第４１条第１項の規定による優先権

の主張を伴う特許出願をしようとする場合にお

いて，先の出願についてした証明であって同法第

３０条第４項の規定によるものが変更を要しな

いものであるときは，その旨を願書に表示してそ

の提出を省略することができる。」と規定するが，

同規定が国内優先権主張出願の際に４項証明書

の提出を要することを前提としていることは明

らかである。 

２…分割出願・変更出願と国内優先権出願とは，

その性質を異にするから，これらを一律に論じる

ことはできない。 

さらに，平成１１年法律第４１号の施行に伴い

整備された平成１１年１２月２８日通商産業省

令第１３２号により，同省令による改正前の特許

法施行規則３１条のうち，…上記改正前において

は，分割出願，変更出願と国内優先権主張出願は，

いずれも同様に４項証明書の提出が義務付けら
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項の手続をすることにより優先権主張を伴う出

願に乗り換えられるから，改めて平成２３年改正

前特許法３０条４項に相当するような特別な手

続（その旨を記載した書面の出願と同時の提出や

証明する書面の出願の日から３０日以内の提出

など）を別途要さないのは当然である。このため，

平成１６年改正前特許法４１条には，平成２３年

改正前特許法３０条４項に相当するような特別

な手続規定が設けられていないのである。 

れていたところ，平成１１年法律第４１号により

導入された分割出願に係る手続の簡素化により，

分割出願・変更出願のみが４項証明書の提出が実

質的に省略されることとされたことは明らかで

ある。このような経緯に照らすと，上記手続の簡

素化が分割出願及び変更出願のみを対象とした

ことが裏付けられる。 

３ …国内優先権主張出願を一般的な出願と別異

に取り扱うべき根拠はない。 

４…以上のように，基礎出願において４項書面及

び４項証明書が適法に提出されていたとしても，

この基礎出願とは異なる出願である国内優先権

主張出願において，４項書面及び４項証明書の提

出が国内優先権主張出願の出願時にされている

ものとみなされる規定や，国内優先権主張出願の

出願時に４項書面の提出の省略を可能とする規

定は，いずれも特許法関係法令上に存在しない以

上，原告の上記主張は根拠がない。 

裁判所の判断 

１ 平成２３年改正前特許法３０条４項は，同条１項の適用を受けるための手続的要件として，…を

定めているが，同条４項には，その適用対象となる「特許出願」について，特定の種類の特許出願を

その適用対象から除外するなどの格別の定めはない。 

また，平成１６年改正前特許法４１条に基づく優先権主張を伴う特許出願（以下，「国内優先権主

張出願」という。）は，同条２項に「前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願」と規定される

とおり，基礎出願とは別個独立の特許出願であることが明らかである。 

そうすると，国内優先権主張出願について，平成２３年改正前特許法３０条４項の適用を除外する

か，同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定がない限り，国内優先権主張出願に

係る発明について同条１項の適用を受けるためには，同条４項所定の手続的要件として，所定期間内

に４項書面及び４項証明書を提出することが必要である。 

２ そこで，国内優先権主張出願について，平成２３年改正前特許法３０条４項の適用を除外するか，

同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定があるかどうかについて検討すると，ま

ず，分割出願については，平成１８年改正前特許法４４条４項が原出願について提出された４項書面

及び４項証明書は分割出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす旨を定めているが，国内優

先権主張出願については，これに相当する規定はない。 

…特許法のその他の規定を検討しても，国内優先権主張出願について，平成２３年改正前特許法３０

条４項の適用を除外するか，同項所定の手続的要件を履践することを免除する格別の規定は，見当た

らない。 
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３…基礎出願の当初明細書等に記載された発明については，基礎出願において手続的要件を具備して

いれば，国内優先権主張出願において改めて手続的要件を具備しなくても，上記規定の適用が受けら

れるとすることはできない。 

４ 以上によると，国内優先権主張出願に係る発明（基礎出願の当初明細書等に記載された発明を含

む。）について，平成２３年改正前特許法３０条１項の適用を受けるためには，同条４項所定の手続

的要件として，所定期間内に４項書面及び４項証明書を提出することが必要であり，基礎出願におい

て提出した４項書面及び４項証明書を提出したことをもって，これに代えることはできないというべ

きである。 

 

（参考） 

 平成9年12月24日付け審決(不服7-19963)、東京高判昭和47年4月26日（昭和41年（行ケ）第175号）、

東京高判昭和56年10月28日（昭和55年（行ケ）第160号）、東京高判平成14年9月26日（平成14年（行ケ）

第78号）、東京高判平成14年12月16日（平成13年（行ケ）第85号）、東京地判平成17年3月10日（平成16

年（ワ）第11289号）も参照。 
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5. その他の特許要件(特許法第 29 条の 2、第 39 条、第 32 条)に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

71 
拡大先願（第29条の2）の

実質同一について 

1 知財高判平成21年11月11日 

（平成20年（行ケ）第10483号） 

第III部第3章3.2 

2 知財高判平成24年12月17日 

（平成24年（行ケ）第10085号） 

3 知財高判平成25年8月9日 

（平成25年（行ケ）第10022号） 

4 知財高判平成25年9月19日 

（平成24年（行ケ）第10433号） 

72 
先願（第39条）の実質同

一について 

1 東京高判平成14年11月14日 

（平成11年（行ケ）第376号） 
第III部第4章3.2 

2 平成24年1月27日付け審決 

（無効2009-800075） 

73 
不特許事由（第32条）に

該当するか否かについて 

1 東京高判昭和61年12月25日 

（昭和59年（行ケ）第251号） 

第III部第5章2. 

2 平成16年3月26日決定 

（異議2002-71216） 

3 知財高判平成28年11月30日 

（平成28年（行ケ）第10117号） 

 

 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0500bm.pdf#page=1
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(71)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第3章3.2 

裁判例 

分類 

71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ヘキサアミン化合物」（査定不服審判） 

知財高判平成21年11月11日（平成20年（行ケ）第10483号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平6-155470号（特開平8-3122号公報） 

分類 C07C 211/54 

結論 認容 

関連条文 第29条の2 

裁判体 知財高裁第1部 塚原朋一裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、有機電界発光素子や電子写真感光体などに用いられる電荷輸送材料として有用な、新

規ヘキサアミン化合物を提供することを目的とし、特定の一般式で表されるヘキサアミン化合物に関

する。 

 

（２）先願明細書等に記載された発明と本件発明の対比 

先願明細書等に記載された発明（審決の認定） 

特願平7-43564号（特開平8-48656号公報） 

本件発明（補正後） 

（本願発明１） 

「イ 「【化３７】 

 

（【０１０４】）」（判決より抜粋） 

【請求項１】下記一般式(1)で表されるヘキサアミ

ン化合物 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/038157_hanrei.pdf
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 「先願明細書等には，…有機ＥＬ素子用化合物

が記載されており…，また，【化３７】で表され

る化合物において…，Ｒ５７，Ｒ６６，Ｒ７５，Ｒ８４

がＮ（Ｐｈ）２であり，Ｒ３７～Ｒ４４，Ｒ５１～Ｒ５

６，Ｒ５８～Ｒ６５，Ｒ６７～Ｒ７４，Ｒ７６～Ｒ８３，Ｒ

８ ５ ～Ｒ ８ ６ がＨである化合物（…化合物 

No.II-10）が記載されている。」（判決より抜粋） 

 

 

〔式中，Ｒ１，Ｒ２は…無置換のアリール基を表し，

Ｒ３は水素原子…を表し，Ａは下記式で表される２

価基を表す。但し，Ｒ１，Ｒ２及びＲ３が同時に水

素原子であり，かつＡが無置換のビフェニレン基

（Ｒ４は水素原子を表す。）である場合を除く。〕 

… 

 

（式中，Ｒ４は水素原子，メチル基，メトキシ基ま

たは塩素原子を表す。） 

… 

 

（３）手続の経緯 

平成6年6月15日 ： 本件特許出願 

平成7年2月8日 ： 先願の特許出願（特願平7-43564号）（優先権主張日：平成6年6月3日） 

平成8年2月20日 ： 先願について出願公開（特開平8-48656号公報） 

平成17年1月6日 ： 手続補正（上記「本件発明」を参照） 

平成19年2月21日 ： 拒絶査定 

平成19年4月19日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-11283号） 

平成19年5月17日 ： 手続補正（本件補正） 

平成20年10月15日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

※斜体部は、判決抜粋を理解するために追記したものである。 
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 …化合物に関する発明について，特許法第２９条の２にいう「願書に最初に添付した明細書・・・

に記載された発明」というためには，先願明細書等に例示されている化合物のみが「願書に最初に添

付した明細書・・・に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく，少なくとも，

先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が，当該発明の機能に及ぼす影響が少ないよう

にごく僅かだけ改変された化合物についても，記載されているに等しいとして，特許法第２９条の２

にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると認めるのが相当である。 

 …【化３７】で表される化合物において，Ｒ５７，Ｒ６６，Ｒ７５，Ｒ８４がＮ（Ｐｈ）２であり，Ｒ３７

～Ｒ４４，Ｒ５１～Ｒ５６，Ｒ５８～Ｒ６５，Ｒ６７～Ｒ７４，Ｒ７６～Ｒ８３，Ｒ８５～Ｒ８６がＨである化合物の

置換基の一部が，上記機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物であると認め

られる化合物，例えば，【化３７】で表される化合物において，Ｒ５７，Ｒ６６，Ｒ７５，Ｒ８４が…Ｎ（Ｐ

ｈ）（Ｐｈ-ＣＨ３）であり，…である化合物（以下の判決における「先願発明」化合物）は…少なく

とも記載されていると認めるのが相当である。 

 (3)対比・判断 

 …本願発明１は先願発明と同一である。 

判決 

原告の主張 

 多くの裁判例からみても，先願により後願を排

除するためには，先願発明が製造可能であると同

時に，有用性の確認を伴って，先願に記載されて

いることが必要とされている。製造可能性，有用

性の確認は，抽象的な記載では足りず，実施例が

存在するか，実施例に基づいて当業者が認識可能

であることを要するのである。換言すれば，完成

された化学物質発明であるためには，実施例と構

造の十分な類似性があり，同様の結果が得られる

と判断される根拠が必要である。 

 エ 「先願発明」化合物は，審決が引用する化

５の式又は被告の引用する化１６の無限定な式

には包含されるが，このような単なる包含関係

は，それだけでは化合物の開示を意味しない。先

願明細書等に化学構造すら開示されていない化

合物は，完成された発明として開示されたとは認

められないのが原則である。 

 …被告が主張する同族列の関係については，化

学的性質に関する一般論にすぎず，電荷輸送材料

としての性質である電子分布やエネルギー水準

などの性質については，メチル基の有無が大きく

被告の主張 

 化合物に関する発明について，先願明細書等に

例示されている化合物のみが特許法２９条の２に

いう「願書に最初に添付した明細書及び図面に記

載された発明…」であると限定的に解釈するのは

適当ではなく，少なくとも，先願明細書等に例示

されている化合物の置換基の一部が，当該発明の

機能に及ぼす影響が少ないようにごくわずかだけ

改変された化合物についても，記載されているに

等しいとして，特許法２９条の２にいう「願書に

最初に添付した明細書等に記載された発明」であ

ると認めるのが相当である。 

 なぜなら，先願明細書等に例示されている化合

物のみ，実施例に特に記載されている化合物のみ

が，「願書に最初に添付した明細書等に記載された

発明」であると限定的に解釈するのは，極端な実

施例偏重の考え方で，不適切であるからである。 

 そして，実施例に記載されている以外の化合物

であっても，実施例に記載されている化合物と構

造的に類似する化合物の場合には，当業者が容易

に作ることができ，その有用性も推認できる場合

が少なくない。 
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影響する（甲１５参照）。いずれにしろ，実施例

の化合物と，化合物No.II-10ないし「先願発明」

化合物との間に同族列の関係はない。 

 …原告が，特許法２９条の２の規定の適用につ

き，特段の障害事由（「先願明細書等の記載からは

化合物No.II-10及び「先願発明」の化合物が記載

されているとはいえないこと」を明らかにする具

体的な事実）を明らかにしない限り，当然に，化

合物No.II-10及び「先願発明」の化合物の製造可

能性と有用性も推認されるというべきである。 

 そして，原告は，同条の規定の適用につき，特

段の障害事由の存在を明らかにしていないから，

本願発明は特許法２９条の２の規定により特許を

受けることができないものである。 

裁判所の判断 

 (2) いわゆる化学物質の発明は，新規で，有用，すなわち産業上利用できる化学物質を提供する

ことにその本質が存するから，その成立性が肯定されるためには，化学物質そのものが確認され，製

造できるだけでは足りず，その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。 

 …特許法２９条２項の進歩性を判断する場合であれば格別，同法２９条の２第１項により先願発明

との同一性を判断するに当たっては，化合物双方が同族列の関係にあることをもって，一方の化合物

の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない（前述のとおり，

一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり，試験してみなけれ

ば判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。）。 

 …特許法２９条の２第１項による先願発明との同一性の判断は，同法２９条２項の進歩性の判断と

は異なるから，…「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく，

メチル基の有無を捨象して化合物No.II-10と「先願発明」化合物を同視し，「先願発明」化合物が先

願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。 

 (5) したがって，被告がいう「先願発明」化合物は先願明細書等に記載されておらず，また，記

載されていたに等しいともいえないから，「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに

等しいとして特許法２９条の２を適用した審決は誤りである。 
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(71)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第3章3.2 

裁判例 

分類 

71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について 

キーワード 新たな効果を奏するもの 

 

１．書誌的事項 

事件 「洗濯効果を向上させる洗濯機」（査定不服審判） 

知財高判平成24年12月17日（平成24年（行ケ）第10085号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-327916号（特開2008-212635号公報） 

分類 D06F 39/12 

結論 棄却 

関連条文 第29条の2 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、脱水孔による洗濯物の変形を防止することができ、洗濯行程時に洗濯槽の内面と洗濯

物との摩擦を増大させて洗濯効果を向上させることができ、洗濯水の使用量を減少させることができ

る洗濯機を提供することを目的とし、回転する洗濯槽を備えており、前記洗濯槽が、内面から外側方

向に多角錐状に陥没された多数の陥没部と、前記各陥没部にそれぞれ形成された多数の脱水孔とを含

む洗濯機に関する。 

 

（２）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比 

先願明細書等に記載された発明（甲１） 

特願2009-541762号（特表2010-513070号公報） 

本願発明（補正後） 

 

 「回転するドラム１９を備えた洗濯機におい

て， 

 ドラム１９は，３次元切子構造がドラム１９の

内面から外側方向に多数陥没して，複数の孔３を

錐体尖端４に配置し， 

 多数の３次元切子構造は，互いに隣接して形成

されており，かつ，ドラム１９の内面側に設けら

れた６角形状の折り目９及び１０と，折り目９及

び１０のコーナーから孔３に延長される折り目

【請求項１】回転する洗濯槽を備えた洗濯機にお

いて，前記洗濯槽は，内面から外側方向に多角錐

状に陥没された多数の陥没部と，前記各陥没部に

それぞれ形成された多数の脱水孔と，を含み，前

記多数の陥没部は，互いに隣接して形成されてお

り，かつ，前記洗濯槽の内面側に突出する多角辺

部と，前記多角辺部のコーナーから前記脱水孔に

延長される谷部と，前記多角辺部の辺から前記脱

水孔に延長される傾斜面と，を含むことを特徴と

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/864/082864_hanrei.pdf
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１７及び１８と，折り目９及び１０から孔３に延

長され，３面から形成される平らな切子面１５及

び１６と，を含む洗濯機。」 

（審決の認定、判決より抜粋） 

「【０００７】 

 高い圧力及び加速力に基づく欠点は、洗濯機ド

ラムにおいて特に、洗濯物が脱水時にドラム周壁

の孔内に押し付けられる、という点にある。従っ

て、脱水された洗濯物に窪みのような不都合な傷

みが形成され、…。…従って、洗濯物を強く負荷

しないようにするために、技術的に可能である限

り、脱水時に洗浄された洗濯物からあく液が取り

除かれないようになっている。 

【００１６】 

 さらに本発明の課題は、…例えば洗濯物を保護

することができるような構造化された壁部を提

供することである。 

【００６６】 

 図２によれば、３つの集合した支持エレメント

１４によって生ぜしめられる中立点が、３次元切

子構造の錐体尖端４を形成している。この中立点

は、６角形構造の中央に配置されている。しかし

ながら中立点は、３角形、４角形、長方形、正方

形、菱形、平行四辺形、５角形、６角形、８角形

又はワッペン形の構造の中央又は外側に位置し

ていて、該構造内に支持エレメント１４が相応に

配置されていてもよい。」 

（特表2010-513070号公報より抜粋） 

する洗濯機。 

 

（３）手続の経緯 

平成19年12月19日 ： 本件特許出願（優先日：平成19年2月28日） 

平成19年12月21日 ： 先願の特許出願（特願2009-541762号）（優先日：平成18年12月22日） 

平成20年7月3日 ： 先願について国際公開（国際公開第2008／77394号） 

平成22年4月2日 ： 拒絶査定 

平成22年7月22日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-16498号） 

平成22年9月2日 ： 手続補正 

平成23年10月24日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 【本願発明と先願明細書記載発明の相違点】 

 陥没部について，本願発明は，多角錐状に陥没しているのに対して，先願明細書記載発明は，６角

形状の折り目９及び１０に３面から形成される平らな切子面１５及び１６が設けられており，多角辺

部の辺の数と傾斜面の数が一致しておらず「多角錐状に」陥没しているとはいえない点 

 【本願発明と先願明細書記載発明の実質的同一性判断】 

 …甲１の段落【００６６】…には，３次元切子構造について，図２の構造以外に各種構造が選択で

きることが記載されており，その中には４角形構造の中央に中立点が位置した３次元切子構造につい

ても記載されている。この３次元切子構造は，平らな切子面が４面必要となるから，４角錐状に陥没

した形状を備えるもの，すなわち，…多角錐状に陥没するものである。 

 してみると，６角形状の折り目９及び１０に３面から形成される平らな切子面１５及び１６からな

る陥没部に代えて，多角錐状の陥没部にすることは，３次元切子構造についての具体化手段の微差に

過ぎない。 

 また，陥没部を多角錐状に形成することによる新たな効果も奏しない。したがって，本願発明は，

先願明細書に記載された発明と実質的に同一である。 

判決 

原告の主張 

 (2) 本願発明では，陥没部が多角錐状となり，

多角錐の底面の周縁部を形成する多角辺部が同

一面上に位置することとなって洗濯槽の内周の

包絡面を構成し，陥没部を形成する基点が尾根状

ないし畝状に連続するから，洗濯物はこの尾根状

ないし畝状に連続する部分によって支持され，か

つ陥没部に形成された脱水孔（排出孔）と洗濯物

との間に距離ができる。このため，脱水孔に入り

込む洗濯物が確実に減少するとともに，上記の尾

根状ないし畝状に連続する部分が洗濯物に適度

な摩擦を与えるという作用効果を奏する。 

 また，本願発明の洗濯槽は，プレス加工で陥没

部を形成するため，陥没部の多角辺部は丸みを帯

びている。このため，本願発明では，曲面状の多

角辺部と洗濯物が接触することで，洗濯物の変

形，損傷を防止できるという作用効果を奏する

（段落【００４５】参照）。 

 他方，先願明細書記載発明の洗濯槽では，３次

元切子構造の底面の周縁部のうちの少なくとも

被告の主張 

 (2) 先願明細書記載発明も本願発明と同様に，

洗濯物の損傷防止という作用効果を奏するもので

あるし，陥没部の底辺部を結んで形成した多角の

部分が洗濯物に適度な摩擦を与え，洗濯効果を向

上させることは明らかである。なお，従属請求項

の発明の作用効果を本願発明との実質的同一性判

断において考慮する必要はない。 

 したがって，先願明細書記載発明と本願発明と

は作用効果の点においても相違するものではな

く，作用効果の点からも，審決がした実質的同一

性の判断に誤りはない。 
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１つのコーナーが他のコーナーよりも洗濯槽内

側に向けて突出しており，この突出部が洗濯物を

損傷するおそれがある。また，先願明細書記載発

明では，脱水時における脱水孔による洗濯物の損

傷のみが問題とされているにすぎない（甲１の段

落【０００７】参照）。 

 これらのとおり，本願発明には先願明細書記載

発明にはない作用効果があるところ，かかる作用

効果を奏する本願発明と先願明細書記載発明の

相違点は，課題解決のための具体化手段における

微差ではない。 

 加えて，請求項１（本願発明）の従属請求項に

係る発明では，脱水孔による洗濯物の変形をより

確実に防止するとともに，洗濯時に適切な量の洗

濯水が洗濯槽内にあるため，洗濯水の使用量をよ

り確実に減少させることができる。特に，プレス

加工で脱水孔を形成するときには，バリの発生に

よる洗濯物の損傷を防止できるのであって，かか

る従属請求項に係る発明の作用効果を看過して

された本願発明と先願明細書記載発明の実質的

同一性の判断は誤りである。 

裁判所の判断 

２ 取消事由２（実質的同一性の判断の誤り）について 

 …先願明細書記載発明と本願発明の実質的同一性を肯定した審決の判断に誤りはない。 

 また，先願明細書にも，特に脱水時の洗濯物の損傷防止の作用効果について言及されているところ

（甲１の段落【０００７】，【００１６】），原告主張に係る本願発明の作用効果は，４角錐状の陥没部

（３次元切子構造）の構成を採用したときや，さらにプレス加工で洗濯槽内壁面を形成したときに奏

されることが明らかなものにすぎず（なお，先願明細書記載発明においても，プレス加工で洗濯槽内

壁面を形成することが予定されている。），本願発明によって新たに奏されるものとはいい難い。そう

すると，作用効果の点を考慮しても，原告が主張する取消事由２は理由がない。 
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(71)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第3章3.2 

裁判例 

分類 

71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「情報提供システム」（査定不服審判） 

知財高判平成25年8月9日（平成25年（行ケ）第10022号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-184444号（特開2003-6308号公報） 

分類 G06F 17/60 

結論 棄却 

関連条文 第29条の2 

裁判体 知財高裁第3部 設樂隆一裁判長、西理香裁判官、神谷厚毅裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

求人情報記憶手段１２、外部装置との通信手段７、及びこれらの各手段の動作を制御する情報の処

理手段１４を備え、求人情報記憶手段１２が、特定期間や特定場所における求人の求人情報を求人者

ごとに格納する。そして、処理手段１４は、求職者側端末から特定期間又は特定場所における求職の

求職情報を通信手段７を介して受信し、この求職情報と求人情報記憶手段１２に格納された求人情報

とを比較し、求職情報に適合する求人情報を求人情報記憶手段１２から読み出すと共に、当該読み出

した求人情報を求人者ごとに求職者側端末に送信する。 

 

（２）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比 

先願明細書等に記載された発明（甲１） 

特願2000-187776号（特開2002-7616号公報） 

本願発明 

 

求職クライアントの通信端末（自己のパソコ

ン）と求人クライアントの通信端末（自社のパソ

コン）とにコンピュータネットワークを介して接

続されたサーバーを有する信用評価情報収集閲

覧システムであって， 

 前記サーバーは，制御部，求人クライアント情

報記憶部，求職クライアント情報記憶部，求人条

件情報記憶部，求職条件情報記憶部，求職クライ

【請求項２】 

 求人条件を含む求人情報をサーバ装置に通信手

段を介して送信する複数の求人者側端末と，求職

条件を含む求職情報をサーバ装置に通信手段を介

して送信する複数の求職者側端末と，前記求人情

報および求職情報を通信手段を介して受信して記

憶手段に蓄積し，前記求人条件と求職条件とが一

致する求職情報を当該記憶手段から選択して前記

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/490/083490_hanrei.pdf
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アント信用評価情報記憶部およびメインプログ

ラム記憶部などを備え， 

 前記求人クライアント情報記憶部及び前記求

人条件情報記憶部は，それぞれ求人クライアント

の前記通信端末からコンピュータネットワーク

を介して送信されてきた求人クライアント情報

及び求人条件情報を記憶するものであり， 

 前記求職クライアント情報記憶部及び前記求

職条件情報記憶部は，それぞれ求職クライアント

の前記通信端末からコンピュータネットワーク

を介して送信されてきた求職クライアント情報

及び求職条件情報を記憶するものであり， 

 前記サーバーは，求人クライアントが前記通信

端末からコンピュータネットワークを介して求

職情報閲覧の処理を選択した際，当該通信端末か

らコンピュータネットワークを介して送信され

てきた求人クライアントが希望する求職条件（求

人を希望する職種，勤務地，勤務時間，休日，期

間，資格および待遇のうち少なくとも一つ）の情

報に基づいて，該当する求職条件情報を前記求職

条件情報記憶部から検索して適当な処理を行っ

たあと，コンピュータネットワークを介して求人

クライアントの前記通信端末の表示部に対して

求職情報画面として表示させ， 

 前記求職クライアント信用評価情報記憶部は，

求職クライアントの就業前後の少なくとも一方

の時期において，求人クライアントの求職クライ

アントに対するイメージや評価の理由などの説

明を含む信用評価情報を記憶するものであり， 

 前記サーバーは，求人クライアントが前記通信

端末からコンピュータネットワークを介して求

職クライアントの信用評価情報の登録の処理を

選択した際，当該通信端末のキーボードやマウス

を用いて入力され，コンピュータネットワークを

介して送信されてきた信用評価情報を前記求職

クライアント信用評価情報記憶部に記憶せしめ， 

 求人クライアントが前記求職情報画面を閲覧

求人者側端末に通信手段を介して送信するサーバ

装置とを備えた情報提供システムにおいて， 

 前記求人者側端末は，過去に接した求職者の印

象を表すメッセージ情報の入力を求人者から入力

手段を介して受け付け，当該メッセージ情報を前

記サーバ装置に通信手段を介して送信し， 

 前記サーバ装置は，前記求人者側端末から通信

手段を介して受信した前記求職者の印象を表すメ

ッセージ情報を当該求職者に関連付けて記憶手段

に蓄積し，前記求人者側端末から通信手段を介し

て受信した要求に応じて前記求職者の印象を表す

メッセージ情報を前記記憶手段から読み出し当該

求人者側端末に通信手段を介して送信し， 

 その送信の際前記サーバ装置は，前記記憶手段

に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された

蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず，

当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけ

を前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末

に通信手段を介して送信し，前記蓄積期間は前記

求職者が前記過去を清算することを目的として予

め設定された期間である， 

 情報提供システム。 
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して希望する求職情報があった場合に，当該求職

クライアントの信用評価情報を請求したいこと

を前記通信端末からコンピュータネットワーク

を介して前記サーバーに伝えると，前記サーバー

は，該当する求職クライアントの信用評価情報を

前記求職クライアント信用評価情報記憶部から

読み込んで所定の処理を行ったあと，コンピュー

タネットワークを介して求人クライアントの前

記通信端末の表示部に対して信用評価情報画面

として表示させる， 

 信用評価情報収集閲覧システム。 

（審決の認定） 

 

（３）手続の経緯 

平成13年 6月19日 ： 特許出願 

平成23年 6月 3日 ： 拒絶査定 

平成23年 9月 7日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-19387） 

平成24年10月 9日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年12月10日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

［一応の相違点］  

 メッセージ情報の送信の際、本願発明では「前記サーバ装置は、前記記憶手段に蓄積したメッセー

ジ情報のうち予め設定された蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず、当該蓄積期間が経過す

る前のメッセージ情報だけを前記記憶手段から読み出して前記求職者側端末に通信手段を介して送

信し、前記蓄積期間は前記求職者が前記過去を清算することを目的として予め設定された期間であ

る」のに対し、先願発明ではそのような蓄積期間に関する特定がなされていない点。 

５．判断  

 上記一応の相違点について検討する。 

･･･ 

 所定の情報を記憶する記憶部には当然、記憶容量の限りがあることから、所定期間以上経過した古

い情報を削除することは技術常識ともいえる周知の技術であり（例えば、･･･）、先願発明においても、

求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあるから、予め設定された蓄積期間が経

過した古い信用評価情報は削除することにより、比較的近時の信用評価情報だけを残して求人者側に

提供されるようにすること、すなわち、予め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報を送信せず、

当該蓄積期間が経過する前の信用評価情報だけを記憶部から読み出して送信するものとすることは
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単なる周知技術の付加にすぎず、当該周知技術が有する以上の格別の作用効果を奏するものでもな

い。 

判決 

原告の主張 

ア ･･･審決が周知技術としている技術は･･･仮

に周知技術であるとしても，その内容は，「記憶

容量の限りがあることから，所定期間以上経過し

た古い情報を削除すること」である。これを先願

発明に付加したとしても，本願発明のように「予

め設定された蓄積期間が経過した信用評価情報

を送信せず，当該蓄積期間が経過する前の信用評

価情報だけを記憶部から読み出して送信するも

の」にはならない。 

･･･ 

ウ 記憶容量の限りに応じて古い情報を削除す

るための期間と，本願発明の要件である「前記求

職者が前記過去を清算することを目的として予

め設定された期間」とでは，技術的思想が異なる。

審決が周知技術とする技術では「前記求職者が前

記過去を清算する」という目的とは懸け離れ，求

職者が過去を清算できないシステムになってし

まう場合があるのに対し，本願発明によれば，「前

記求職者が前記過去を清算する」という作用効果

を達する確実性が高いシステムを実現すること

ができる。 

エ 先願発明には，「前記求職者が前記過去を清

算することを目的として」という課題が存在しな

いので，当然，当該課題を解決するための具体化

手段も不要であり，先願発明と本願発明とは明ら

かに同一ではない。しかし，審決は，先願発明に

何ら記載も示唆もない事項を先願発明に足し合

わせることによって，本願発明と同一であるとい

う帰結を導こうとしている。このような手法は，

いわゆる進歩性（特許法２９条２項）の審査に類

似するが，特許法２９条の２の同一性の判断にお

いては，複数の公知事実を組み合わせて同一性を

導くべきではない。 

被告の主張 

本願発明においては，あらかじめ設定された蓄

積期間が経過したメッセージ情報を削除するよう

にすることによっても，「予め設定された期間が経

過したメッセージ情報を求人者側端末に提供しな

いようにする」ことができ，ひいては求職者は過

去を清算することができることとなることからす

れば，先願発明において，「所定期間以上経過した

古い情報を削除」する周知技術を付加した場合に

おける「所定期間」は，本願発明における「蓄積

期間」と同様，原告らが主張するところの「信用

評価情報に相当する情報を送信するかしないかを

判断するためのパラメータ」としての技術的意義

を有する。 
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オ 審決のいう周知技術の内容を前提としても，

周知技術は記憶部の記憶容量に限りがあるとい

う課題を解決するものであるから，周知技術にい

う「所定期間」の設定に当たっては，記憶部の記

憶容量及び情報の蓄積ペースが考慮されるべき

で，上記期間は，記憶部の記憶容量及び記憶部へ

の情報の蓄積ペースに依存する。そして，先願発

明と周知技術を組み合わせることによりもたら

される作用効果は，先願発明の課題解決手段によ

ってもたらされる「求職クライアントＡの信用を

客観的に評価することができる」という作用効果

と，周知技術によってもたらされる「記憶部の記

憶容量に限りがあるという課題を解決」できると

いう作用効果とが単に併存したものになる。 

 他方，本願発明における「蓄積期間」は「前記

求職者が前記過去を清算することを目的として

予め設定された期間」であるが，この期間の設定

は，記憶部の記憶容量に依存するものではない

し，記憶部への情報の蓄積ペースに依存するもの

でもないので，作用効果も異なっている。 

 したがって，周知技術における「所定期間」と

本願発明における「蓄積期間」とは属性が全く異

なる期間であり，当該相違点は設計上の微差では

ない。 

裁判所の判断 

（３）周知技術について 

ア 特開２０００－３０５９８０号公報 

･･･ 

イ 特開平１１－１９５０３９号公報 

･･･ 

ウ 上記ア及びイに認定したところに照らすと，記憶部に記憶された情報を検索し，その検索結果を

提供するシステムにおいて，上記記憶部には記憶容量の限りがあることや，古い情報は現実性を失い

価値が無くなるため常にデータを新鮮にする必要があることから，所定期間以上経過した古い情報を

削除することは，本願出願前，当該技術分野では周知の技術であったものと認められる（以下「本件

周知技術」という。）。 

（４）一応の相違点に関する判断について 

ア 前記（２）に認定した先願発明の内容及び先願発明における求職クライアント信用評価情報の内
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容に照らすと，先願発明においても，求職クライアント信用評価情報記憶部には記憶容量の限りがあ

ること，及び，古い求職クライアント信用評価情報は現実性を失い価値が無くなるため常にデータを

新鮮にする必要があることが認められる。そうすると，先願発明においてこれらに対処することは，

先願明細書に明示されていなくても当然に行われるものであるといえ，先願発明に本件周知技術を付

加し，あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職クライアント信用評価情報を削除し，常に

データを新鮮なものとする構成とすることは，先願明細書に記載されているに等しい事項といえる。 

イ そして，本願発明と上記ア認定の先願発明に本件周知技術を付加した構成とを対比すると，先願

発明に本件周知技術を付加した構成においても，あらかじめ設定された蓄積期間が経過した古い求職

クライアント信用評価情報を削除することで，先願発明における「サーバー」は，あらかじめ設定さ

れた蓄積期間が経過した求職クライアント信用評価情報を送信せず，当該蓄積期間が経過する前の求

職クライアント信用評価情報だけを記憶部から読み出して「求人クライアントの通信端末」に通信手

段を介して送信するようにすることができる。したがって，先願発明に本件周知技術を付加した構成

は，本願発明の「前記サーバ装置は，前記記憶手段に蓄積したメッセージ情報のうち予め設定された

蓄積期間が経過したメッセージ情報を送信せず，当該蓄積期間が経過する前のメッセージ情報だけを

前記記憶手段から読み出して前記求人者側端末に通信手段を介して送信」する構成を備えるものと認

められる。 

 また，先願発明に本件周知技術を付加した構成においても，あらかじめ設定された蓄積期間が経過

した古い求職クライアント信用評価情報を削除することで，現実性を失い価値が無くなった古い求職

クライアント信用評価情報は削除され，常にデータを新鮮なものとすることができるので，これによ

り，求職者が過去を清算できるものと認められる。したがって，先願発明に本件周知技術を付加した

構成における上記蓄積期間は，本願発明における「前記蓄積期間は前記求職者が過去を清算すること

を目的として予め設定された期間」にも当たるものと認められる。 

 さらに，先願発明に本件周知技術を付加することにより，蓄積期間が経過した求職クライアント信

用評価情報は，求人クライアントの通信端末に提供されなくなるから，その結果として，本願発明と

同様に，求人者は，求職者の印象を表す信用評価情報を見ながら求職者を選ぶことができ，かつ，信

用を失った求職者は，その過去を清算して出直すことができるとの作用効果を奏するものと認められ

る。したがって，本願発明の作用効果は，先願発明の奏する作用効果と本件周知技術がもたらす作用

効果との総和にすぎないものと認められる。 

ウ 以上によれば，本願発明と先願発明との一応の相違点に係る構成は，先願発明に上記周知技術を

単に付加した程度のものであり，かつ，新たな作用効果を奏するものでもない。したがって，本願発

明と先願発明とは実質的に同一であるとした審決の判断の結論に誤りがあるとはいえない。 

 

（参考） 

東京高判平成16年2月19日（平成13年（行ケ）第533号）も参照。
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(71)-4 

審査基準の

該当箇所 

第III部第3章3.2 

裁判例 

分類 

71:拡大先願（第29条の2）の実質同一について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「太陽電池用平角導体及びその製造方法並びに太陽電池用リード線」（査定不服審判） 

知財高判平成25年9月19日（平成24年（行ケ）第10433号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-235823号（特開2006-54355号公報） 

分類 H01L 31/04 

結論 認容 

関連条文 第29条の2 

裁判体 知財高裁第4部 富田善範裁判長、田中芳樹裁判官、荒井章光裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、シリコン結晶ウェハを薄板化した場合でも接

続用リード線の接合時にシリコン結晶ウェハの反りもしくは

破損が生じにくい太陽電池用平角導体に関するものである。

体積抵抗率が５０μΩ・ｍｍ以下で、かつ引張り試験におけ

る０．２％耐力値が９０ＭＰａ以下の導体１を平角状に形成して太陽電池用平角導体１０とし、さら

にその表面にはんだめっき膜１３を被覆して太陽電池用リード線２０とする。 

 

（２）先願明細書等に記載された発明と本願発明の対比 

先願明細書等に記載された発明（甲１） 

特願2000-187776号（特開2002-7616号公報） 

本願発明 

 

体積抵抗率が２．３μΩ・ｃｍ以下で，かつ耐力

が１９．６～４９ＭＰａである太陽電池用芯材 

（審決の認定） 

【請求項１】体積抵抗率が５０μΩ・ｍｍ以下で，

かつ引張り試験における０．２％耐力値が９０Ｍ

Ｐａ以下（ただし，４９ＭＰａ以下を除く）であ

ることを特徴とする太陽電池用平角導体。 

 

（３）手続の経緯 

平成16年 8月13日 ： 特許出願 

平成23年 9月30日 ： 拒絶査定 

【図２】 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/574/083574_hanrei.pdf
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平成23年12月28日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2011-28155号） 

平成24年11月 5日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

（判決に示された審決の判断の要旨） 

 先願基礎発明は，芯材を低耐力材とすることにより，半導体基板にはんだ付けする際に生じる熱応

力を軽減解消することができ，半導体基板にクラックが生じ難くするものであり，芯材の耐力につい

て，半導体基板にクラックが生じない範囲として４９ＭＰａ以下に特定したものであるが，クラック

の発生が芯材の耐力によってのみ影響されるものでないことは当業者に明らかであり，さらに，半導

体基板の厚さにも依存するものであると認められるから，上記耐力の範囲は，中間層の構成や半導体

基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき設計事項というべきであり，芯材の耐力が４９ＭＰａ以下

である構成は，かかる設計事項を特定したものである。 

 そうすると，前記相違点に係る本願発明の構成である「（ただし，４９ＭＰａ以下を除く）」とされ

る点は，先願基礎発明において適宜決定されるべき設計事項の相違にとどまるものであって，技術的

思想すなわち発明として格別の差異を生じるものとは認められない。 

 したがって，本願発明は，先願基礎発明と実質的に同一のものというべきである。 

判決 

原告の主張 

先願基礎発明は，クラックを生じ難くするため

に特定の耐力に係る数値範囲を規定しているの

に対し，本願発明は，反りを生じ難くするために，

先願基礎発明が積極的に排除した数値範囲を発

明特定事項とするものである。 

 先願基礎発明における「１９．６～４９ＭＰａ

の耐力範囲」は，先願基礎発明の本質的部分であ

って，設計上適宜定められるものではない。先願

基礎明細書において，その数値範囲以外の耐力値

でクラックを生じ難くしようとする発明が開示

されているわけではないから，先願基礎発明の数

値範囲が設計上適宜定められるにすぎないもの

と理解されることはあり得ない。･･･ 

被告の主張 

クラックが発生するか否かは，芯材の耐力のみ

が影響するものではなく，半導体基板の厚さにも

依存するものであって，先願基礎発明の耐力は，

中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて設計

上適宜に定められたものということができる。 

 本願発明及び先願基礎発明は，いずれもシリ

コン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題を解

決するために，平角導体（芯材）を塑性変形させ

ることによってはんだ付けする際の熱応力を低減

させる点において，共通の技術的思想に基づく発

明である。本願明細書において，０．２％耐力値

として４９ＭＰａ以下を除くことの技術的意義に

関する記載はなく，本願発明の耐力に係る数値範

囲について，９０ＭＰａ以下から４９ＭＰａ以下

を除くことに格別の技術的意義を見いだすことは

できないから，当該事項について設計的事項を定

めた以上のものということはできない。 
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裁判所の判断 

ア ･･･本願発明と先願基礎発明とは，体積抵抗率が２３μΩ・ｍｍ以下である太陽電池用平角導体

である点で一致する（その点で，体積抵抗率が５０μΩ・ｍｍ以下で，かつ引張り試験における０．

２％耐力値が９０ＭＰａ以下で一致するとする本件審決の認定は相当ではない。）にすぎず，引張り

試験における０．２％耐力値については，本願発明は９０ＭＰａ以下で，かつ４９ＭＰａ以下を除い

ているため，先願基礎発明の耐力に係る数値範囲（１９．６～４９ＭＰａ）を排除している。 

 したがって，本願発明と先願基礎発明とは，耐力に係る数値範囲について重複部分すら存在せず，

全く異なるものである。 

イ 先願基礎発明は，耐力に係る数値範囲を１９．６ないし４９ＭＰａとするものであるが，先願基

礎明細書（甲１０）には，太陽電池用平角導体の０．２％耐力値を，本願発明のように，９０ＭＰａ

以下（ただし，４９ＭＰａ以下を除く）とすることを示唆する記載はない。また，半導体基板に発生

するクラックが，半導体基板の厚さにも依存するものであるとしても，耐力に係る数値範囲を本願発

明のとおりとすることについて，本件出願当時に周知技術又は慣用技術であると認めるに足りる証拠

はないから，先願基礎発明において，本願発明と同様の０．２％耐力値を採用することが，周知技術

又は慣用技術の単なる適用であり，中間層の構成や半導体基板の厚さ等に応じて適宜決定されるべき

設計事項であるということはできない。 

 したがって，本願発明と先願基礎発明との相違点に係る構成（耐力に係る数値範囲の相違）が，課

題解決のための具体化手段における微差であるということはできない。 

･･･ 

被告は，本願発明及び先願基礎発明は，いずれもシリコン結晶ウェハを薄板化した際に生じる問題

を解決するために，平角導体（芯材）を塑性変形させることによって，はんだ付けする際の熱応力を

低減させる点において，共通の技術的思想に基づく発明であるところ，本願発明の耐力に係る数値範

囲から４９ＭＰａ以下を除くことに格別の技術的意義を見いだすことはできないから，当該事項につ

いて設計的事項を定めた以上のものということはできず，先願基礎発明の耐力に係る数値範囲も，設

計上適宜に定められたものにすぎないから，当該数値範囲に限られるものではなく，本願発明及び先

願基礎発明における耐力に係る数値範囲の特定についての相違は，発明の実施に際し，適宜定められ

る設計的事項の相違にとどまるものであって，発明として格別差異を生じさせるものではないと主張

する。 

 しかしながら，･･･本願発明はセルの反りを減少させることに，先願基礎発明はクラックを防止す

ることに，それぞれ着目して，耐力に係る数値範囲を決定しているのであるから，両発明の課題は異

なり，共通の技術的思想に基づくものとはいえないから，被告の主張は，その前提自体を欠くもので

ある。 
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(72)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第4章3.2 

裁判例 

分類 

72:先願（第39条）の実質同一について 

キーワード 単なるカテゴリー表現上の差異 

 

１．書誌的事項 

事件 「建築物の骨組構築方法」（無効審判） 

東京高判平成14年11月14日（平成11年（行ケ）第376号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報1811号120頁、判例タイムズ1109号86頁 

出願番号 特願昭62-64392号（特開昭63-233137号公報） 

分類 E04B 1/26 

結論 棄却 

関連条文 第39条第2項 

裁判体 東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、田中昌利裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

在来軸組工法と枠組壁工法の混工法であって、プレカット部材を用いた必要最小断面と種類によっ

て、接合部位の単純化により組立を規格化するために、プレカット部材を使用し、これを規格化され

た継手部材で結合して建築物の骨組を形成するようにし、構築すべき複数階の建築物の夫々の階を形

成するに際して、梁部材で組まれた床の枠組に対して構造用合板又はそれと同等以上の性能を有する

面材を打ち付けて床を形成し、該床上に柱部材を立て、該柱部材に対して梁部材で組まれた床の枠組

を構築し、壁体は、前記柱部材と梁部材により形成される枠部に枠材で組まれた壁の枠組を嵌め込ん

で、前記枠部に対して構造用合板その他これに類するものを打ち付けて形成するようにした建築物の

施工法である。 

 

（２）同日出願発明と本件発明の対比 

同日出願発明（特許第1928996号） 本件発明（本件特許発明） 

【請求項１】以下のＡに示される締結手段と共に

用いられ、Ｂに示される基本継手部材にＣ及びＤ

に示される第１及び第２の応用継手部材の少な

くとも１つを組み合わせて構成された建築部材

用継手装置。 

Ａ ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナット

とからなる締結手段。 

【請求項１】以下のＢに示される締結手段と、建

築物の箇所に応じて構成されたＣに示される建

築部材用継手装置と、を用い、Ａに示される建築

部材を連結構成して建築物の骨組を構築する建

築物の骨組構築方法。 

Ａ 次の（ａ１）及び（ａ２）を含む建築部材。 

（ａ１）材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/011512_hanrei.pdf
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Ｂ 鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面し

て配置された一対の第１及び第２の側板部と、 

 これら側板部の相対する内面の中央部に両側

端が固定されて両側板部を相互連結し、かつ第１

の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が

開設され、鉛直方向に配置された中間板部と、 

 前記側板部及び中間板部に周端の一端が固定

され、水平方向に配置された端板部と、を含んで

構成され、材軸が鉛直方向に延びる少なくとも１

つの第１の鉛直建築部材の端部が嵌合される空

間を構成するＨ形の水平方向断面形状をなす基

本継手部材。 

Ｃ 板面が前記基本継手部材の前記中間板部と

同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の一

方の前記側板部の外面中央部への固定部となり、

材軸が水平方向に延びる第１の水平建築部材を

連結するための第２の前記締結手段のボルトが

挿通される挿通孔が開設された第１の連結用板

部を含んで構成された第１の応用継手部材。 

Ｄ 前記基本継手部材に嵌合される前記第１の

鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平行

な少なくとも１つの側面に固定取付されるため

の第３の前記締結手段のボルトが挿通される挿

通孔が開設された第３の側板部と、該第３の側板

部の中央部に一側端が固定され、前記第１及び第

２の側板部に平行に延び、第１の前記水平建築部

材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に延

びる第２の水平建築部材を連結するための第４

の前記締結手段のボルトが挿通される挿通孔が

開設される第２の連結用板部と、を含んで構成さ

れた第２の応用継手部材。 

するか又は２本の平行部材のプレカット木材か

らなる、少なくとも１つの鉛直建築部材。 

（ａ２）材軸が水平方向に延び、端面に溝部を有

するか又は２本の平行部材のプレカット木材か

らなる、少なくとも１つの水平建築部材。 

Ｂ ボルトと該ボルトにねじ嵌合されるナット

とからなる締結手段。 

Ｃ 次の（ｃ１）の継手部材に（ｃ２）及び（ｃ

３）の少なくとも１つの継手部材を使用数及び使

用箇所を適宜選択して組み合わせて構成した建

築部材用継手装置。 

（ｃ１）鉛直方向に所定間隔をもって平行に対面

して配置された一対の第１及び第２の側板部と、

これら側板部の相対する内面の中央部に両側端

が固定されて両側板部を相互連結し、かつ、前記

鉛直建築部材を固定するための第１の前記締結

手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、鉛

直方向に配置され、該鉛直建築部材の溝部に嵌合

されるか又は該鉛直建築部材の２本の平行部材

間に挟み込まれる中間板部と、前記側板部及び中

間板部に周端の一端が固定され、水平方向に配置

され、該鉛直建築部材の端面を受ける端板部と、

を含んで構成され、少なくとも１つの第１の前記

鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成す

るＨ形の水平方向断面形状をなす基本継手部材。 

（ｃ２）板面が前記基本継手部材の前記中間板部

と同一面内に延び、一側端が前記基本継手部材の

一方の前記側板部の外面中央部への固定部とな

り、第１の前記水平建築部材をその端面を該側板

部の外面で受けて連結するための第２の前記締

結手段のボルトが挿通される挿通孔が開設され、

該第１の前記水平建築部材の溝部に嵌合される

か又は該第１の前記水平建築部材の２本の平行

部材間に挟み込まれる第１の連結用板部を含ん

で構成された第１の応用継手部材。 

（ｃ３）前記基本継手部材に嵌合される第１の前

記鉛直建築部材の端部のうち前記中間板部に平
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行な少なくとも１つの側面に固定取付されるた

めの第３の前記締結手段のボルトが挿通される

挿通孔が開設された第３の側板部と、該第３の側

板部の中央部に一側端が固定され、前記第１及び

第２の側板部に平行に延び、第１の前記水平建築

部材に対して直角方向に延び、材軸が水平方向に

延びる第２の前記水平建築部材を連結するため

の第４の前記締結手段のボルトが挿通される挿

通孔が開設され、該第２の前記水平建築部材の溝

部に嵌合されるか又は該第２の前記水平建築部

材の２本の平行部材間に挟み込まれる第２の連

結用板部と、を含んで構成された第２の応用継手

部材。 

 

（３）手続の経緯 

平成 7年 5月12日 ： 特許権の設定登録 

平成10年10月20日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効10-35498号） 

平成11年 2月 1日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求 

平成11年 9月10日 ： 訂正を認めず、本件審判の請求は成り立たないとの審決 

平成12年 5月25日 ： 被告（特許権者）による訂正審判の請求（訂正2000-39038号：上記「本件発

明」を参照）。同訂正審決は確定 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件発明における「建築物の骨組」とは、「建築大辞典」（株）彰国社昭和５９年第１版第８刷発行

の１４３１頁「骨組」の項には、「線材の組合せによって造られた構造要素。主として構造力学上荷

重を支持し外力に抵抗する目的で用いられるもの。」、また同書の同頁「骨組構造」の項には、「柱や

梁、あるいはトラスなどの線材の組合せで主として荷重を支え、外力に抵抗できるように構成された

構造。」というように定義されている。 

 一方、同日出願発明における「建築部材用継手装置」における「建築部材」とは、前記「建築物の

骨組」を構築するための建築部材を含む広範な部材の総称であることは明らかであり、広範な建築部

材に対して、前記「建築部材用継手装置」を適用した建築物構築方法は、建築部材として、荷重を支

持する「鉛直建築部材」及び「水平建築部材」を選択し、前記「建築部材継手装置」を用いた「建築

物の骨組構築方法」とした本件発明と相違するものであるから、本件発明と同日出願発明は、単にカ

テゴリーのみが相違するだけでなく、その構成が実質的に相違するものである。 

判決 
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原告の主張 

２ 取消事由２（同日出願発明との同一性の判断

の誤り） 

･･･ 

〔１〕カテゴリーの相違 

 本件発明は「骨組構築方法」に係る発明である

のに対し、同日出願発明は「建築部材用継手装置」

に係る発明である。 

 しかし、本件発明は、同日出願発明の「建築部

材用継手装置」という物の発明を、単に方法的に

記載したものにすぎず、実質的な相違とはいえな

い。 

･･･ 

被告の主張 

２ 取消事由２に対して 

 本件発明（訂正後のもの。取消事由２に対する

被告の主張の項において「本件発明」というとき

は訂正後のものを指す。）と同日出願発明は、以下

に示す相違点を有するものであり、カテゴリー相

違の発明にとどまらない。  

･･･ 

〔２〕建築部材、継手部材、及び連結方法につい

ての相違 

･･･ 

（ウ）同日出願発明を使用する際に組み合わせら

れる鉛直建築部材は、骨組用のものとしても、鉄

骨その他のものでもよい。本件発明の方法は、プ

レカット木材を使用する場合にこそ、その効果を

発揮するものであるために、建築部材としてこれ

を選択して構成要件としたのであって、その特定

がない同日出願発明と技術的に実質的な差異がな

いということはできない。 

 ここで、「鉄骨その他のもの」の使用例としては、

断面コ字状又はロ字状の鉄骨を中間板部の両側に

嵌合し、中間板部及び第３の側板部に形成された

挿通孔にボルトを挿通することにより連結する例

を挙げることができる。 

･･･ 

裁判所の判断 

２ 取消事由２について 

（１）本件発明（訂正後のもの。以下、取消事由２に対する判断「本件発明」というときは訂正後の

ものを指す。）と同日出願発明の関係についてみるに、本件発明が同日出願発明の「建築部材用継手

装置」を使用する方法の発明であることについては、当事者双方とも当然の前提とするところである。

このとおり、本件発明は、物の発明たる同日出願発明を使用する方法発明であるから、本件発明の実

施をすれば、自動的に同日出願発明も実施されるものである。このような場合、同日出願発明の装置

の使用方法が、本件発明の方法に限られるのであれば、両発明はそのカテゴリーの相違にかかわらず

同一発明というべきであるが、同日出願発明の装置の使用方法が本件発明の方法に限られないのであ

れば、両発明を同一ということはできない。 

（２）そこで検討するに、･･･同日出願発明は、「建築部材用継手装置」に係る発明であり、この継手

装置の用途である「建築部材」については、「基本継手部材」の空間に材軸が鉛直方向に延びる第１
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の鉛直建築部材の端部が嵌合されること、「第１の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第１の

水平建築部材が連結されること、及び「第２の応用継手部材」に材軸が水平方向に延びる第２の水平

建築部材が連結されることを除いては、特段の規定を設けていないことが明らかである。そうすると、

同日出願発明を使用するに当たっては、これら第１の鉛直建築部材、第１及び第２の水平建築部材を

それぞれ、基本継手部材の空間に嵌合、第１及び第２の応用継手部材に連結との要件を満たす限度に

おいては、どのような建築部材であっても使用が許されるものと認められる。 

 第１の鉛直建築部材について検討すると、材軸が鉛直方向に延びることからみて、また、端部が基

本継手部材の空間に嵌合されるという性質からして、この部材がいわゆる線材であることはいえるも

のの、その材質が限定されるものでない。そして、建築に用いる線材として、木材と鉄材（鉄骨材）

とがあることが周知の事実であることは明らかである。さらには、中間板部によって区分された基本

継手部材の各空間部と同一形状をなす断面ロ字状の鉄骨材２本を、基本継手部材の各空間部に嵌合

し、第２の応用継手部材の第３の側板部及び基本継手部材の中間板部に形成された挿通孔を介してボ

ルトにより連結するという使用方法が存在することも明らかに認められる事実である。 

 同日出願発明の特許出願公告公報（甲第４号証）には、第１の鉛直建築部材について、「継手装置

で接合される建築部材はプレカット木材を使用する」（１１欄４６～４７行）など木材であることの

記載はあっても、鉄骨材を含むことの記載はみられないけれども、鉄骨材を排除する旨の記載もみら

れない。そして、同日出願発明の特許請求の範囲の記載によれば、同日出願発明は第１の鉛直建築部

材について、「材軸が鉛直方向に延びる」こと及び端部が基本継手部材の空間に嵌合されることのみ

を構成要件とし、それ以外の規定を一切設けていないのであるから、同日出願発明の装置の使用方法

として、鉄骨材である第１の鉛直建築部材を使用する方法が含まれるのは明らかである。 

（３）これに対し、本件発明の「材軸が鉛直方向に延び、端面に溝部を有するか又は２本の平行部材

のプレカット木材からなる、少なくとも１つの鉛直建築部材」（構成要件（ａ１））及び「第１の前記

鉛直建築部材の端部が嵌合される空間を構成するＨ形の水平方向断面形状をなす基本継手部材」（構

成要件（ｃ１））との要件によれば，鉛直建築部材は、材軸が鉛直方向に延びること及び端部が基本

継手部材の空間に嵌合されることに加えて、端面に溝部を有するか又は２本の平行部材の木材である

ことをも要件としており、明らかに鉄骨材を排除するものである。･･･ 

（４）以上のとおり、同日出願発明の１つの使用方法である、鉄骨材である第１の鉛直建築部材を使

用する方法は、本件発明に含まれないことから、同日出願発明の使用方法が本件発明に限られないこ

とは明らかである。したがって、この点において、本件発明と同日出願発明を同一発明ということは

できず、取消事由２は理由がない。 
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(72)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第4章3.2 

裁判例 

分類 

72:先願（第39条）の実質同一について 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「スロットマシン」（無効審判） 

平成24年1月27日付け審決（無効2009-800075） 

出典 審決公報 

出願番号 特願2005-109071号（特開2005-211685号公報） 

分類 A63F 5/04 

結論 請求不成立 

関連条文 第39条第2項 

裁判体 小原博生審判長、澤田真治審判官、吉村尚審判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

カードリーダ付遊技機において、制御のための処理が複雑化することを防止する発明である。遊技

機は、カードの記録情報に基づいて特定される遊技者所有の有価価値と引換に所定量の遊技用価値を

貸出すことを指示するための貸出指示部と、貸出指示部の操作に応答して、所定量の遊技用価値を貸

出すための貸出部（Ｓ４１Ｅ，Ｓ４１Ｆ）とを備え、所定量の遊技用価値の貸出が開始（Ｓ４１Ａで

ＹＥＳ）した後は、貸出が終了する（Ｓ４１Ｇで貸出数＝０）まで、後続する処理（Ｓ４１以降）を

禁止する。 

 

（２）同日出願発明と本件発明の対比 

同日出願発明（甲11発明。特許第4058089号） 本件発明（本件特許発明） 

【請求項１】ａ． 遊技者所有の有価価値を賭数

として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナ

ス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表

示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装

置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後

停止することにより１ゲームが終了するスロッ

トマシンであって、 

ｃ． 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によ

って有効な当りラインが設定される、左可変表示

【請求項１】ａ． 遊技者所有の有価価値を賭数

として使用して遊技が可能となり、ビッグボーナ

ス識別情報を含む複数種類の識別情報を可変表

示可能な複数の可変表示部を備えた可変表示装

置を含み、該複数の可変表示部が可変開始した後

停止することにより１ゲームが終了するスロッ

トマシンであって、 

ｂ． 前記可変表示装置は、複数種類の識別情報

が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数

 

 

 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0400bm.pdf#page=3
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部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、 

ｄ－１． 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表

示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前

記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナ

ス役の表示態様となったときに、ビッグボーナス

に移行させ、 

ｄ－２．通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示

部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記

複数種類の識別情報のうちの小役識別情報によ

り小役の表示態様となったときに、前記ビッグボ

ーナスには移行させない小役入賞を発生させ、 

ｄ－３．通常ゲーム終了時の前記複数の可変表示

部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記

複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情報

により再ゲーム役の表示態様となったときに、前

記遊技者所有の有価価値を賭数として使用する

ことなくゲームが可能となる再ゲームを発生さ

せる遊技制御手段と、 

ｌ’． 前記ビッグボーナス役と前記小役と前記

再ゲーム役とを含む複数種類の役別に、当選して

いるか否かを前記複数種類の役別に予め定めた

当選確率に基づいて判定する判定手段と、 

ｍ． 該判定手段により当選と判定された役に対

応する当選フラグをセットするセット手段と、 

ｇ”． 前記可変表示部を停止操作するための停

止操作手段と、 

ｎ． 該停止操作手段が操作されたときに前記可

変表示部の前記有効な当りライン上の所定位置

に表示されている識別情報を基準とした所定の

停止可能範囲内に位置する識別情報のうちのい

ずれかの識別情報を、前記セット手段によりセッ

トされている当選フラグに基づいて前記所定位

置に停止させる制御を行なう可変表示制御手段

とを含み、 

ｏ． 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示

部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記

セット手段によりセットされている当選フラグ

の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類

の識別情報を前記複数の可変表示部に対し移動

させることにより前記複数の可変表示部を可変

開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止す

ることによって前記複数の可変表示部を停止さ

せ、 

ｃ． 前記複数の可変表示部は、賭数の入力によ

って有効な当りラインが設定される、左可変表示

部と中可変表示部と右可変表示部とから成り、 

ｄ－１． 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表

示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前

記ビッグボーナス識別情報によりビッグボーナ

ス役の表示態様となったときに、ビッグボーナス

に移行させ、 

ｄ－２． 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表

示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前

記複数種類の識別情報のうちの小役識別情報に

より小役の表示態様となったときに、前記ビッグ

ボーナスには移行させない小役入賞を発生させ、 

ｄ－３． 通常ゲーム終了時の前記複数の可変表

示部の前記有効な当りライン上の停止結果が前

記複数種類の識別情報のうちの再ゲーム識別情

報により再ゲーム役の表示態様となったときに、

前記遊技者所有の有価価値を賭数として使用す

ることなくゲームが可能となる再ゲームを発生

させる遊技制御手段と、 

ｅ． １ゲームをスタートさせる操作を行なうた

めのスタート操作手段と、 

ｆ’ 各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表

示部材の回転基準位置を検出するために、各可動

表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向

内側に各々設けられた基準位置検出手段と、 

ｇ’ 前記可動表示部材を停止操作するために各

可動表示部材に対応して設けられた停止操作手

段と、 

ｈ’ 全ての前記可動表示部材が回転開始した

後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位
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に対応した役の表示態様ではないときに、前記セ

ット手段により小役当選フラグがセットされて

いるときには当該小役当選フラグを消去し、当該

セット手段によりビッグボーナス当選フラグが

セットされているときには当該ビッグボーナス

当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越し、 

ｖ． 前記判定手段は、既に前記ビッグボーナス

当選フラグがセットされているときには、前記ビ

ッグボーナス役が当選しているか否かを判定せ

ず、 

ｐ． 前記複数の可変表示部の識別情報の配列

は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別

情報が存在する配列構成となっており、 

ｑ． 前記可変表示制御手段は、 

ｑ－１． 再ゲーム当選フラグのみがセットされ

ているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段

が操作されたときに前記可変表示部の前記有効

な当りライン上の所定位置に表示されている識

別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内

に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位

置に停止させ、 

ｑ－２． 前記セット手段によりセットされた前

記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに進

行した次回のゲームにおいて前記セット手段が

前記再ゲーム当選フラグをセットすることによ

り前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記

再ゲーム当選フラグがセットされた状態となっ

たとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段が操

作されたときに前記可変表示部の前記有効な当

りライン上の所定位置に表示されている識別情

報を基準とした前記所定の停止可能範囲内に位

置する前記再ゲーム識別情報を前記所定位置に

停止させ、 

ｑ－３’． 前記ビッグボーナス当選フラグが消

去されずに進行した次回のゲームにおいて前記

セット手段が前記小役当選フラグをセットする

ことにより前記ビッグボーナス当選フラグに加

置検出手段が前記回転基準位置を検出したこと

を必要条件として前記停止操作手段の停止操作

を有効化する停止操作有効化手段と、 

ｉ． 該停止操作有効化手段により停止操作が有

効化されたことを報知する有効化報知手段と、 

ｊ． 前記スタート操作手段の操作が行なわれた

ときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中か

ら数値情報を抽出する抽出手段と、 

ｋ． 前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、

前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲー

ム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係

を定義した定義データを格納している定義デー

タ格納手段と、 

ｌ． 前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定

義データに定義された前記複数種類の役のいず

れの役に対応する数値情報であるかを判定する

ことによって、前記複数種類の役別に、当選して

いるか否かを判定する判定手段と、 

ｍ． 該判定手段により当選と判定された役に対

応する当選フラグをセットするセット手段と、 

ｎ． 前記停止操作手段が操作されたときに前記

可変表示部の前記有効な当りライン上の所定位

置に表示されている識別情報を基準とした所定

の停止可能範囲内に位置する識別情報のうちの

いずれかの識別情報を、前記セット手段によりセ

ットされている当選フラグに基づいて前記所定

位置に停止させる制御を行なう可変表示制御手

段とを備え、 

ｏ． 前記遊技制御手段は、前記複数の可変表示

部の前記有効な当りライン上の停止結果が前記

セット手段によりセットされている当選フラグ

に対応した役の表示態様ではないときに、前記セ

ット手段により小役当選フラグがセットされて

いるときには当該小役当選フラグを消去し、当該

セット手段によりビッグボーナス当選フラグが

セットされているときには当該ビッグボーナス

当選フラグを消去せずに次回のゲームに持越し、 
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えて前記小役当選フラグがセットされた状態と

なったとき、当該ゲームでは、前記停止操作手段

が操作されたときに前記可変表示部の前記有効

な当りライン上の所定位置に表示されている識

別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲内

に位置する識別情報の中に前記ビッグボーナス

識別情報が存在するときには当該ビッグボーナ

ス識別情報を前記所定位置に停止させる制御を

行なうことを特徴とする、 

ｚ．スロットマシン。 

 

α． 前記停止操作有効化手段は、前記必要条件

成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作

を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必

要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれ

の停止操作をも有効化せず、 

β． 前記定義データ格納手段には、前記スロッ

トマシンによる遊技者への価値付与状況が予め

定められた標準値よりも低い場合には前記通常

ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向

上させるための前記小役用の高確率時の定義デ

ータと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高

い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の

当選判定率のみを低下させるための前記小役用

の通常時の定義データとが格納されており、 

γ． 前記判定手段は、前記価値付与状況が前記

標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにお

いて前記高確率時の定義データを用いて前記小

役の当選判定をする一方、前記価値付与状況が前

記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームに

おいて前記通常時の定義データを用いて前記小

役の当選判定をし、 

ｐ． 前記複数の可変表示部の識別情報の配列

は、前記停止可能範囲内に必ず前記再ゲーム識別

情報が存在する配列構成となっており、 

ｑ． 前記可変表示制御手段は、 

ｑ－１．  再ゲーム当選フラグのみがセットさ

れているとき、当該ゲームでは、前記停止操作手

段が操作されたときに前記可変表示部の前記有

効な当りライン上の所定位置に表示されている

識別情報を基準とした前記所定の停止可能範囲

内に位置する前記再ゲーム識別情報を前記所定

位置に停止させ、ｑ－２．  前記セット手段に

よりセットされた前記ビッグボーナス当選フラ

グが消去されずに進行した次回のゲームにおい

て前記セット手段が前記再ゲーム当選フラグを

セットすることにより前記ビッグボーナス当選

フラグに加えて前記再ゲーム当選フラグがセッ
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トされた状態となったとき、当該ゲームでは、前

記停止操作手段が操作されたときに前記可変表

示部の前記有効な当りライン上の所定位置に表

示されている識別情報を基準とした前記所定の

停止可能範囲内に位置する前記再ゲーム識別情

報を前記所定位置に停止させ、 

ｑ－３．  前記セット手段によりセットされた

前記ビッグボーナス当選フラグが消去されずに

進行した次回のゲームにおいて前記セット手段

が前記小役当選フラグをセットすることにより

前記ビッグボーナス当選フラグに加えて前記小

役当選フラグがセットされた状態となったとき、

当該ゲームでは、前記停止操作手段が操作された

ときに前記可変表示部の前記有効な当りライン

上の所定位置に表示されている識別情報を基準

とした前記所定の停止可能範囲内に位置する識

別情報の中に前記ビッグボーナス識別情報が存

在するときには当該ビッグボーナス識別情報を

前記所定位置に停止させることを特徴とする、 

ｚ．スロットマシン。 

 

 

（３）手続の経緯 

平成19年12月21日 ： 特許権の設定登録 

平成21年 3月31日 ： 特許無効審判の請求（無効2010-880189号） 

平成22年 6月30日 ： 特許を無効とする旨の審決 

平成22年 8月 6日 ： 被請求人による審決取消訴訟の提起（平成22年（行ケ）第10255号） 

平成22年10月 8日 ： 訂正審判の請求（訂正2010-390104号） 

平成22年10月21日 ： 特許法第181条2項の規定に基づく審決取消の決定 

平成22年11月29日 ： 特許法第134条の3第5項の規定に基づくみなしによる訂正請求（上記「本件発

明」を参照） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

３．本件訂正発明と甲１１発明との対比 

そこで、本件訂正発明と甲１１発明を比較すると次のことがいえる。 

･･･ 
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（２）「前記可変表示装置は、複数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材を備え、前記複数

の可動表示部材を回転開始させて前記複数種類の識別情報を 前記複数の可変表示部に対し移動させ

ることにより前記複数の可変表示部を可変開始し、前記複数の可動表示部材の回転を停止することに

よって前記複数の可変 表示部を停止させ、」（構成ｂ）を本件訂正発明が備えているのに対し、甲１

１発明は構成ｂを備えているか明らかでない（以下「相違点１」という。）。 

･･･ 

（５）「１ゲームをスタートさせる操作を行なうためのスタート操作手段」（構成ｅ）を本件訂正発明

が備えているのに対し、甲１１発明は構成ｅを備えているか明らかでない（以下「相違点２」という。）。 

（６）「各可動表示部材の所定箇所に定めた可動表示部材の回転基準位置を検出するために、各可動

表示部材の前記回転基準位置よりも回転軸方向内側に各々設けられた基準位置検出手段」（構成ｆ’）

を本件訂正発明が備えているのに対し、甲１１発明は構成ｆ’を備えているか明らかでない（以下「相

違点３」という。）。 

（７）本件訂正発明の「停止操作手段」（構成ｇ’）は「前記可動表示部材を停止操作するために各可

動表示部材に対応して設けられた」ものであるのに対し、甲１１発明の「停止操作手段」（構成ｇ”）

は「前記可変表示部を停止操作するための」ものであって、各可変表示部に対応して設けられたもの

であるか明らかでない（以下「相違点４」という。）。 

（８）本件訂正発明は「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全て

の前記基準位置検出手段が前記回転基準位置を検出したことを必要条件として前記停止操作手段の

停止操作を有効化する停止操作有効化手段」（構成ｈ’）を備えているとともに、該「停止操作有効化

手段」は「前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効

化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」（構

成α）というものであるのに対し、甲１１発明は構成ｈ’及び構成αを備えているか明らかでない（以

下「相違点５」という。）。 

（９）「該停止操作有効化手段により停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段」（構成

ｉ）を本件訂正発明が備えているのに対し、甲１１発明は構成ｉを備えているか明らかでない（以下

「相違点６」という。）。 

（１０）「前記スタート操作手段の操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中

から数値情報を抽出する抽出手段」（構成ｊ）を本件訂正発明が備えているのに対し、甲１１発明は

構成ｊを備えているか明らかでない（以下「相違点７」という。）。 

（１１）「前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲー

ム役とを含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格

納手段」（構成ｋ）を本件訂正発明が備えているのに対し、甲１１発明は構成ｋを備えているか明ら

かでない（以下「相違点８」という。）。 

（１２）本件訂正発明の「判定手段」（構成ｌ）は「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義デ

ータに定義された前記複数種類の役のいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによ

って、前記複数種類の役別に、当選しているか否かを判定する」ものであるのに対し、甲１１発明の

「判定手段」（構成ｌ’）は「前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の
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役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づいて判定する」もの

である（以下「相違点９」という。）。 

･･･ 

（１６）本件訂正発明の「定義データ格納手段」（構成ｋ）には「前記スロットマシンによる遊技者

への価値付与状況が予め定められた標準値よりも低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の

当選判定率のみを向上させるための前記小役用の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記

標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを低下させるための

前記小役用の通常時の定義データとが格納されて」いる（構成β）のに対し、甲１１発明は構成βを

備えているか明らかでない（以下「相違点１０」という。）。 

（１７）本件訂正発明の「判定手段」（構成ｌ）は「前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合

には前記通常ゲームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前

記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データ

を用いて前記小役の当選判定をし、」（構成γ）というものであるのに対し、甲１１発明の「判定手段」

（構成ｌ’）は、そのようなものであるか明らかでない点（以下「相違点１１」という。）。 

（１８）甲１１発明の「判定手段」（構成ｌ’）は「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットされ

ているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず、」（構成ｖ）というもので

あるのに対し、本件訂正発明の「判定手段」（構成ｌ）は、そのようなものであるか明らかでない（以

下「相違点１２」という。）。 

･･･ 

４．相違点についての判断 

 上記各相違点について検討する。 

［相違点１、３及び４について］ 

 相違点１、３及び４は密接に関連しているので合わせて検討する。 

 構成ａからみて、本件訂正発明と甲１１発明は「複数の可変表示部が可変開始した後停止する」点

では一致しているから、本件訂正発明が備える構成ｂは、その複数の可変表示部を限定するために「複

数種類の識別情報が描かれた複数の可動表示部材」を追加するとともに、「前記複数の可動表示部材

を回転開始させ」及び「前記複数の可動表示部材の回転を停止する」という点を追加するものである。 

 また、構成ｆ’（基準位置検出手段）や構成ｇ’（停止操作手段）も、追加された可動表示部材に付

随して追加された構成ということができる。 

 したがって、相違点１、３及び４に係る構成ｂ、ｆ’及びｇ’についてみれば、本件訂正発明と甲

１１発明との関係は、「複数の可変表示部」に関して本件訂正発明が「複数の可動表示部材」やそれ

に付随する構成を限定した下位概念の発明、甲１１発明がそのような限定のない上位概念の発明であ

るといえる。 

（１）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲１１発明を後願発明とした場合には、後願発明

において下位概念である先願発明の発明特定事項（複数の可動表示部材等）を上位概念（複数の可変

表示部）として表現したことによる差異にすぎないものとなるから、相違点１、３及び４の構成に関

してみると、両者は実質的に同一である。 
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（２）また、本件訂正発明を後願発明、甲１１発明を先願発明とした場合には、複数の可動表示部材

及び各可動表示部材に対応して設けられた停止操作手段は、例えば、甲１（特開平２－２３２０８４

号公報、特に１頁右欄〔従来の技術〕の項）に記載されるように、スロットマシンの分野において従

来周知の技術（以下「周知技術１」という。）であり、各可動表示部材の回転基準位置よりも回転軸

方向内側に各々設けられた基準位置検出手段も、例えば、甲１４（特開昭５６－７０７７９号公報、

特に３頁左下欄１３～１８行、３図及び８図）や甲２１（特開平２－２７９１８３号公報、特に４頁

左下欄４～１４行及び１図）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以

下「周知技術２」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（複数の可動表示部材）は、先願

発明の発明特定事項（複数の可変表示部）に対して周知技術１及び２を付加したものに相当し、かつ、

それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点１、３及び４に係る構成に関してみ

ると、両者は実質的に同一である。 

［相違点２、５及び６について］ 

 相違点２、５及び６は密接に関連しているので合わせて検討する。 

 構成ａ及びｇ’によれば、甲１１発明も「複数の可変表示部が可変開始した後停止することにより

１ゲームが終了するスロットマシン」であり、「可変表示部を停止操作するための停止操作手段」を

備えているから、何らかの条件で複数の可変表示部を可変開始、すなわち１ゲームをスタートさせる

とともに、何らかの条件で停止操作を有効化させていることは明らかである。 

 そうしてみると、本件訂正発明と甲１１発明は、何らかの条件で１ゲームをスタートさせ、何らか

の条件で停止操作を有効化させる点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成ｅは、１ゲー

ムをスタートさせるための何らかの条件を「スタート操作手段」の操作に限定するものであり、同じ

く構成ｈ’（停止操作有効化手段）は、停止操作を有効化させるための何らかの条件（必要条件）を

「全ての前記可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過するまでに全ての前記基準位置検出手

段が前記回転基準位置を検出したこと」に限定し、構成αは、さらに「前記必要条件成立時には全て

の前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には

前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化せず」と限定するものである。 

 また、構成ｉ（有効化報知手段）も、停止操作の有効化に関連して追加された構成ということがで

きる。 

 したがって、相違点２、５及び６に係る構成ｅ、ｈ’、α及びｉについてみれば、本件訂正発明と

甲１１発明との関係は、何らかの条件で１ゲームをスタートさせ、何らかの条件で停止操作を有効化

させる点に関して、本件訂正発明が、前者の条件をスタート操作手段の操作に限定し、後者の条件を

前記可動表示部材が回転開始した後、前記基準位置検出手段が前記基準位置を検出したことに限定す

るとともに、停止操作が有効化されたことを報知する有効化報知手段を追加限定した下位概念の発

明、甲１１発明がそのような限定のない上位概念の発明であるといえる。 

（１）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲１１発明を後願発明とした場合には、後願発明

において下位概念である先願発明の発明特定事項（スタート操作手段の操作等）を上位概念として表

現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。 

（２）また、本件訂正発明を後願発明、甲１１発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の
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操作により１ゲームをスタートさせることは、例えば、甲１（特開平２－２３２０８４号公報、特に

１頁右欄〔従来の技術〕の項）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術

（以下「周知技術３」という。）であり、全ての可動表示部材が回転開始した後、所定時間が経過す

るまでに全ての基準位置検出手段が基準位置を検出したことを必要条件として停止操作手段の停止

操作を有効化する点、前記必要条件成立時には全ての前記停止操作手段の停止操作を前記所定時間経

過後に有効化する一方、前記必要条件不成立時には前記停止操作手段のいずれの停止操作をも有効化

しない点及び停止操作が有効化されたことを報知する点についても、例えば、甲２０（特公平３－８

００３８号公報、特に６欄２５～３６行）や甲２１（特開平２－２７９１８３号公報、特に４頁右下

欄１０行～５頁左上欄７行）に記載されるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以

下「周知技術４」という。）であるから、後願発明の発明特定事項（スタート操作手段の操作等）は、

先願発明の発明特定事項に対して周知技術３及び４を付加したものに相当し、かつ、それによって新

たな効果が奏せられるものでもないから、相違点２、５及び６に係る構成に関してみると、両者は実

質的に同一である。 

［相違点７～９について］ 

 相違点７～９は密接に関連しているので合わせて検討する。 

 甲１１発明は構成ｌ’（複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定め

た当選確率に基づいて判定する判定手段）を備えている。 

 そうしてみると、本件訂正発明と甲１１発明は、複数種類の役別に、当選しているか否かを判定す

る判定手段を備えている点では一致しているから、本件訂正発明が備える構成ｊ（数値情報を抽出す

る抽出手段）、構成ｋ（定義データ格納手段）及び構成ｌ（複数種類の役のいずれの役に対応する数

値情報であるかを判定）は、上記判定手段について、「前記スタート操作手段の操作が行なわれたと

きに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段と、前記所定の数値範

囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役とを含む複数種類の役の

各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段」を備えるものに限定す

るとともに、「前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役の

いずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、前記複数種類の役別に、当選して

いるか否かを判定する」点を限定するものである。 

 したがって、相違点７～９に係る構成ｊ、ｋ及びｌについてみれば、本件訂正発明と甲１１発明と

の関係は、上記判定手段に関して、本件訂正発明が、上記の限定を施した下位概念の発明、甲１１発

明が「複数種類の役別に、当選しているか否かを前記複数種類の役別に予め定めた当選確率に基づい

て判定する」ものであるという上位概念の発明であるといえる。 

（１）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲１１発明を後願発明とした場合には、後願発明

において下位概念である先願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）を上位概念とし

て表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。 

（２）また、本件訂正発明を後願発明、甲１１発明を先願発明とした場合には、スタート操作手段の

操作が行なわれたときに、所定の数値範囲の複数の数値情報の中から数値情報を抽出する抽出手段

と、前記所定の数値範囲の複数の数値情報と、前記ビッグボーナス役と前記小役と前記再ゲーム役と
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を含む複数種類の役の各々との対応関係を定義した定義データを格納している定義データ格納手段

とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報が前記定義データに定義された前記複数種類の役のいず

れの役に対応する数値情報であるかを判定することによって、複数種類の役別に、当選しているか否

かを判定することは、例えば、甲２（特開平４－３２７８７７号公報、特に段落【０００９】～【０

０１１】）や甲２５（特開平４－３０７０８６号公報、特に段落【０００８】、【０００９】）に記載さ

れるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技術５」という。）である

から、後願発明の発明特定事項（数値情報を抽出する抽出手段等）は、先願発明の発明特定事項に対

して周知技術５を付加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもない

から、相違点７～９に係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。 

［相違点１０及び相違点１１について］ 

 相違点１０及び１１は密接に関連しているので合わせて検討する。 

 相違点１０についての、本件訂正発明と甲１１発明との関係は、本件訂正発明が、構成β「定義デ

ータ格納手段には、前記スロットマシンによる遊技者への価値付与状況が予め定められた標準値より

も低い場合には前記通常ゲームにおいて前記小役の当選判定率のみを向上させるための前記小役用

の高確率時の定義データと、前記価値付与状況が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにお

いて前記小役の当選判定率のみを低下させるための前記小役用の通常時の定義データとが格納され

ており、」及び構成γ「判定手段は、前記価値付与状況が前記標準値よりも低い場合には前記通常ゲ

ームにおいて前記高確率時の定義データを用いて前記小役の当選判定をする一方、前記価値付与状況

が前記標準値よりも高い場合には前記通常ゲームにおいて前記通常時の定義データを用いて前記小

役の当選判定をし、」と限定した下位概念の発明、甲１１発明が、定義データ格納手段及び判定手段

に関して、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。 

（１）そうしてみると、本件訂正発明を先願発明、甲１１発明を後願発明とした場合には、後願発明

において下位概念である先願発明の発明特定事項（定義データ格納手段及び判定手段）を上位概念と

して表現したことによる差異にすぎないものとなるから、両者は実質的に同一である。 

（２）しかし、本件訂正発明を後願発明、甲１１発明を先願発明とした場合には、本件訂正発明の定

義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成β及びγが従来周知の技術ではないので、両者を実

質的に同一であるということはできない。 

 請求人は、･･･ 

ａ．遊技機に対する当時の規制により各役ごとの期待値の合計が０．３５枚超０．９０枚未満である

ことが求められていたこと、 

ｂ．抽選確率を変えることによって各役の発生確率を変動させることは、当業者であれば誰でも設計

プロセスにおいて適宜考える方法であること、 

ｃ．小役の抽選確率を変動させて価値付与状況を所定の範囲に保つための「フルーツの集中」（特定

条件を満たすまで小役の内部抽選確率を飛躍的に高めるもの）と言われる技術が、２号機ないし３号

機において多数の機種に採用されていたこと、 

ｄ．本件特許出願前に公然実施された「ニューパルサー」（４号機）が、通常遊技状態において価値

付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊
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技機であること、 

ｅ．その他の４号機も「ニューパルサー」と同様であること、 

ｆ．数値情報を抽出する抽出手段と定義データ格納手段とを備え、前記抽出手段が抽出した数値情報

が前記定義データに定義されたいずれの役に対応する数値情報であるかを判定することによって役

に当選しているか否かを判定することが、従来周知の技術であること、 

を根拠に、定義データ格納手段に高確率の定義データ、通常時の定義データを格納すること及びこれ

らの定義データを用いて小役の当選判定を行うことも従来周知の技術であると主張している。 

 しかし、上記ａ．ｂ．ｃ．ｆ．の事項からは、価値付与状況を考慮して「フルーツの集中」を実行

又は解除する遊技機が従来周知のものであったとすることはできない。 

 また、上記ｄ．の事項について検討すると、「ニューパルサー」が本件特許の出願の基準日（以下

「本件基準日」という。）より前に公然実施されたことのみをもって、通常遊技状態において価値付

与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技

機が、本件基準日において公知又は公然実施された状態になっていたということはできない。 

 なぜなら、通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に基づいて小役高確率

状態と小役低確率状態とを切り替えているか否かは、「ニューパルサー」を用いて遊技しただけで分

かることではなく、「ニューパルサー」を分解し遊技プログラムを解析するか、開発メーカーが公表

して初めて分かることであるとともに、そのような公表や解析が本件基準日である平成５年５月２８

日以前に行われ、公知の状態になったことを示す証拠もないからである。 

 そして、「ニューパルサー」が通常遊技状態において価値付与状況を標準値と比較し、その結果に

基づいて小役高確率状態と小役低確率状態とを切り替える遊技機であることを解説した甲３４（「差

枚数カウンターの仕組み」欄）は平成７年、甲３３（１１４頁３段目）は平成８年に、それぞれ発行

されたものであり、平成５年８月１日発行（同年６月２２日発売）の甲３２（１２～１３頁）にも５

月１９日に閉店まで遊技した結果のデータが示されてはいるものの、小役の当選確率に関する記載は

ない。 

 さらに、上記ｅ．の事項について検討すると、「ニューパルサー」以外の４号機は、弁駁書２の２

５頁１～５行で請求人も認めているように、遊技機自体の公然実施さえも本件基準日以降であるか

ら、「ニューパルサー」と同様の機能を有していたとしても、本件訂正発明と甲１１発明との同一性

を左右できるものではない。 

［相違点１２について］ 

 相違点１２についての、本件訂正発明と甲１１発明との関係は、複数種類の役別に、当選している

か否かを判定する判定手段に関して、甲１１発明が「既に前記ビッグボーナス当選フラグがセットさ

れているときには、前記ビッグボーナス役が当選しているか否かを判定せず」（構成ｖ）と限定した

下位概念の発明、本件訂正発明が、そのような限定のない上位概念の発明であるといえる。 

（１）そうしてみると、甲１１発明を先願発明、本件訂正発明を後願発明とした場合には、後願発明

において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現したことによる差異にすぎ

ないものとなるから、両者は実質的に同一である。 

（２）次に、甲１１発明を後願発明、本件訂正発明を先願発明とした場合について検討する。 
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 複数種類の役別に当選しているか否かを判定する際に、既にボーナスフラグが成立しているときに

は、ボーナス役の抽選を行わないようにすることは、例えば、甲１７（パチスロ必勝ガイド１９９３

年４月）１１頁左上の「ビッグ・集中・小役の判定の流れ」についての図や甲１８（パチンコファン

１９９２年５月）１０頁左上の「役判定の仕組み」についての図及び同頁上から２列目１０行～同３

列目５行の「乱数計算が終わると、ボーナスフラグがＯＮになっているかどうか判定する。つまり、

ボーナステンパイ中なら、再度ボーナスになるかどうかの判定をする必要がないので、そのまま小役

判定へ向かい、ボーナステンパイ、つまりボーナスのフラグが立っていなければボーナス判定へ行

く。」という記載から分かるように、スロットマシンの分野において従来周知の技術（以下「周知技

術６」という。）である。 

 よって、後願発明の発明特定事項（構成ｖ）は、先願発明の発明特定事項に対して周知技術６を付

加したものに相当し、かつ、それによって新たな効果が奏せられるものでもないから、相違点１２に

係る構成に関してみると、両者は実質的に同一である。 

５．まとめ 

 以上のとおりであるから、相違点１～９及び１２に係る構成に関して両者は実質的に同一である

が、相違点１０及び１１に係る構成に関しては、本件訂正発明を後願発明、甲１１発明を先願発明と

した場合、本件訂正発明の定義データ格納手段及び判定手段に関する上記構成β及びγが従来周知の

技術ではないので、両者を同一の発明であるということはできない。 

 そして、上記構成β及びγによって、訂正後の明細書等の段落【００９３】に記載されている「通

常ゲームにおける払出率を所定範囲内に保ちながら、ビッグボーナスやレギュラーボーナスの発生に

ついてはランダム値Ｒの抽出タイミングと設定値によって制御される」という効果を奏するものと認

められる。 

 よって、本件訂正発明と甲１１発明を同一の発明とすることはできず、･･･本件特許が特許法３９

条２項の規定に違反してされたものということはできない。 
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(73)-1 

審査基準の

該当箇所 

第III部第5章2. 

裁判例 

分類 

73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「紙幣」（査定不服審判） 

東京高判昭和61年12月25日（昭和59年（行ケ）第251号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報1242号110頁、判例タイムズ651号202頁 

出願番号 実願昭53-93581号（実開昭55-10772号公報） 

分類 B42D 15/00 

結論 認容 

関連条文 第32条 

裁判体 東京高裁民事第18部 武居二郎裁判長、高山晨裁判官、川島貴志郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願考案の概要 

盲人でも容易かつ正確に紙幣を識別できるようにすると同時に、金額ごとに異なる紙幣のサイズ、

紙質等の統一化を可能にすることを目的とし、任意形状のパンチ孔を幅方向に２つ折り又は長手方向

に４つ折りした折り目を避けてせん設する構成を採用した紙幣に関する考案である。 

 

（２）実用新案登録請求の範囲（本願考案） 

表面に任意形状のパンチ孔を、幅方向に二つ折りまたは

長手方向に四つ折りした折り目を避けて穿設したことを

特徴とする紙幣。 

 

（３）手続の経緯 

昭和53年 7月 7日 ： 特許出願 

昭和57年10月12日 ： 手続補正（上記「実用新案登録請求の範囲」を参照） 

昭和58年 3月18日 ： 拒絶査定 

昭和58年 5月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服58-11868号） 

昭和59年 9月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決(判決より抜粋) 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0500bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/989/013989_hanrei.pdf
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･･･請求人（原告）は、本願考案が秦する効果を挙げて、これが公の秩序を害するとすることはお

かしいと主張し、実用新案法第四条は、考案が本来の目的に使用された場合に公の秩序を害するおそ

れがある場合を規定しているのであって、本来の目的以外に不当に使用され、その結果公の秩序を害

するおそれがある場合などは包含されないと述べている。ところで、紙幣を含む通貨は、拒絶理由１

についての検討においても触れたように、現在の社会生活、経済活動の基礎をなすものであり、通貨

に対する信用がひとたび失われると収拾のつかない混乱に陥り、ひいては国の存立を危険ならしめる

のであるから、通貨の信用を危険に瀕せしめる行為に対して、国が厳しい態度で臨み、その発行権限

を国が掌握し、紙幣の様式等を法律で定めるとともに、その偽造、変造、行使の行為を刑法により厳

しく禁止しているのである。このことを考えると、刑法第一四八条及び第一四九条に規定される違法

行為となる、あるいは少なくともそのおそれがある行為となる以外はその実施がほとんど不可能であ

り、また、私人によるそのような違法行為をそそのかすことにもなりかねない本願考案は、やはり公

の秩序を害するものといわなければならない。更に、本願考案がその対象とする紙幣は、法律によっ

て一般人が改変を行うことを禁止しているものである以上、現実の紙幣について本願考案の効果を確

認しようとしても、それが直ちに違法の行為につながるものになることは明らかである。 

判決 

原告の主張 

２ 公序違反について 

 本願考案は、紙幣に関する考案であって、本願

考案に係る構造の紙幣を発行できる者、すなわ

ち、本願考案を実施できる者は国だけであること

は当然の事理であるところ、原告は、社会福祉の

観点に立って、国が本願考案のような構造をもっ

た紙幣を採用することを願って、本願考案を出願

したのであって、原告若しくはその関係者等が現

に流通している紙幣にパンチ孔を穿設しようと

いうものではない。実施が法律上制限されている

場合にも、発明の特許性（考案の登録性）が失わ

れるものでないことは、パリ条約の規定（第四条

の四）の規定を持ち出すまでもなく明らかである

（考案の実施が不可能であることは公序違反に

ならない。）。本件審決は、本願考案が公の秩序を

害するおそれがあるとする理由として，１本願考

案は、刑法上違法行為となる、あるいは少なくと

もそのおそれがある行為となる以外は、その実施

がほとんど不可能であること、２本願考案は、私

人による右のような違法行為をそそのかすこと

にもなりかねないこと、３現実の紙幣について本

被告の主張 

２ 公序違反について 

 前述したように、本願考案に係る紙幣は、本願

考案の願書添付の明細書及び図面に記載された技

術によっては、現実的意味をもって実施できる可

能性は事実上ないのであるから、常識をもって判

断すれば、現在の社会生活、経済生活の基礎をな

す通貨として、国がそのような紙幣を採用する可

能性の考えられないことは明らかであり、もちろ

ん、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実

施することができないことも、いうまでもない。

そして、このような事情のもとにある本願考案に

もし残された意味があるとすれば、それは、一般

私人が行えば違法となる、真貨である紙幣にパン

チ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為

をそそのかすこと以外に有り得ない。現在流通過

程におかれた真貨である紙幣にパンチ孔を穿設す

るということそれ自体は、何人も簡単になし得る

ものであるところ、本願考案がそのような犯罪行

為を教唆することになる。このことは、原告自ら

も、本願考案について指摘しているところであり、

しかも、それはパンチ孔の形状として星形や多角
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願考案の効果を確認しようとしても、それが直ち

に違法行為につながること等の事実を挙げてい

るが、本願考案は、紙幣に係る考案であって、偽

造紙幣に係る考案ではないのであるから、右１に

いう刑法違反となる以外に実施できないとの理

由は失当であり、また、３の効果の確認が違法行

為につながるという点についても、技術的事項の

確認であれば何も現実の紙幣を用いなくてもで

きることを考え合わせれば、この理由も意味がな

い。そして、２の点についていえば、本願考案の

構成が違法（犯罪）行為をそそのかすとか、そそ

のかさないということは、本願考案の技術的性質

とはいささかの関係もないことであるばかりか、

実用新案法第四条は、考案がその考案本来の目的

に使用されたときに公の秩序を害するおそれが

ある場合を規定しているのであって、本来の目的

以外に不当に使用され、その結果、公の秩序を害

するおそれがある場合などは包含されないと解

すべきである。そうでなければ、この種紙幣を含

む通貨及びその製造装置に関する考案は、常に通

貨の偽造をそそのかすことになり、また、刀剣銃

砲類等に関する考案は、暴力行為をそそのかし助

長することとなって、これらの考案はことごと

く、右規定に該当するという不当な結果を生ずる

ことになってしまうからである。したがって、右

２の理由も失当である。被告は、本願考案は、技

術的価値がなく、現実的意味をもって実施できる

可能性がないから、犯罪行為をそそのかす以外に

意味がなく、それゆえに、必然的に公序違反とな

らざるを得ない旨主張するが、右主張には論理の

はなはだしい飛躍があり、到底理解できるもので

はなく、失当である。 

形のものを選んでみても変わるわけではない。そ

うであるから、このような本願考案をもって、実

用新案法第四条に規定する公の秩序を害するおそ

れがある考案であるとした本件審決の認定判断に

何らの誤りもない。 

裁判所の判断 

２ 公序違反について 

･･･被告は、本願考案に係る紙幣は、本願考案の明細書及び図面に記載された技術によっては、現実

的意味をもって実施できる可能性は事実上ないのであるから、常識をもって判断すれば、現在の社会

生活、経済活動の基礎をなす通貨として、国がそのような紙幣を採用することの可能性は考えられず、
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また、一般私人がこのような紙幣の考案を適法に実施することができないこともいうまでもないとこ

ろ、このような事情のもとにある本願考案にもし残された意味があるとすれば、それは、一般私人が

行えば違法となる真貨である紙幣にパンチ孔を穿設するという行為、すなわち、犯罪行為をそそのか

すこと以外に有り得ない旨を主張するが、実施不能であることと公序違反となることとは直接結びつ

くものでないばかりか、本願考案は、前認定説示のとおり産業上利用できる考案というべきであるか

ら、本願考案が国によって実施される可能性が将来において全くないとはいい難いし、仮に、本願考

案がヒントになって、パンチ孔の穿設していない紙幣に孔を穿つ者がいるとしても、そのことと本願

考案が公序に反するか否かとは全く別問題であって、被告の右主張は、採用するに由ない。  

 そうであるとすれば、本願考案は、産業上利用することができる考案であって、かつ、公序に反す

るものではなく、したがって、本願考案をもって産業上利用することができず、かつ、公序に反する

とした本件審決の認定判断は、実用新案法第三条一項柱書き及び同法第四条の解釈適用を誤った違法

があるものというべく、本件審決は取消しを免れない。 
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(73)-2 

審査基準の

該当箇所 

第III部第5章2. 

裁判例 

分類 

73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて 

キーワード 公衆の衛生 

 

１．書誌的事項 

事件 「アポリポ蛋白Ｅの４型イソ型の測定法」（異議申立） 

平成16年3月26日決定（異議2002-71216） 

出典 特許決定公報 

出願番号 特願平6-510050号（特表平7-502418号公報） 

分類 C12Q 1/68 

結論 特許維持 

関連条文 第32条 

裁判体 河野直樹審判長、鵜飼健審判官、田村聖子審判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 アルツハイマー病を診断又は予知する方法である。アポリポ蛋白Ｅ４型（ＡｐｏＥ４）イソ型又は

ＡｐｏＥ４の存在は、対象がアルツハイマー病に罹患している、又はアルツハイマー病を発症する危

険性があることを示す。 

 

（２）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】晩期発症型のアルツハイマー病に罹患しているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病

を発症する危険性がある対象から採取したＤＮＡを含有する生物学的試料について、アポリポ蛋白Ｅ

の４型（ＡＰＯＥ４）イソ型をコードしているＤＮＡの増幅により該ＤＮＡの存在または不存在を決

定するか、または、該対象から採取したＡＰＯＥ試料について、ＡＰＯＥ４イソ型と選択的に結合す

る抗体を用いる免疫（イムノ）アッセイ、ＡＰＯＥ４イソ型をコードしている遺伝子について同型接

合であるか否かを検出すること、または等電点電気泳動により該試料中におけるＡＰＯＥ４イソ型の

存在または不存在を決定することを含んでなる、これらの生物試料中のＡＰＯＥ４イソ型の存在また

は不存在の検出方法。  

【請求項２】該ＤＮＡの増幅をポリメラーゼ連鎖反応により実施する、請求項１に記載の方法。 

 

（３）手続の経緯 

平成14年 1月11日 ： 特許権の設定登録 

 ： 特許異議の申立て（異議2003-70728号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0500bm.pdf#page=1
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平成15年11月26日 ： 特許権者による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

決定 

５．特許法第３２条について  

（１）異議申立人の主張の概要  

 アルツハイマー病の診断は、臨床症状、画像診断と髄液検査、病理診断も合わせて医師が行う必要

があり、ＡＰＯＥ４の存在の検出結果だけでできるものではないことが医学界全体の総意である。Ａ

ＰＯＥ４の検出だけでアルツハイマー病と診断することは不可能であるのに、その点で誤った情報を

与えている点で、本件訂正前の請求項１、２は公衆の衛生を害するおそれがあり、既に確立されてい

る高脂血症の診断にも影響を与えかねない。  

 また、血液検査は予断をもって行うものではなく、いろいろな不特定疾患から特定の疾患を選び出

すものであり、初めからアルツハイマー病とわかっている人にＡＰＯＥ４の測定はしないものである

から、その点でも公衆の衛生を害するおそれがある。  

（２）判断  

（Ｉ） 異議申立人は、ＡＰＯＥ４の検出だけでアルツハイマー病の診断はできないのに、本件発明

はあたかもそれが可能であるような情報を与えている旨、主張する。  

 しかしながら、本件明細書全体をみても、特に本件発明方法によるＡＰＯＥ４検出結果のみによっ

てアルツハイマー病の確定診断ができる、とするような記載は見あたらないから、異議申立人の当該

主張は採用できない。  

 一方、本件の発明の詳細な説明に記載された実験結果を総合的にみることにより、ＡＰＯＥ４イソ

型遺伝子の存在が、晩期発症型アルツハイマー病に罹患している可能性や発症する危険性の高さを示

すものと言うことができることは上述･･･のとおりである。  

 してみると、本件発明１及び２に記載の方法は、患者の晩期発症型アルツハイマー病診断の一助と

して利用できる点で医学的に価値のあるものであるから、確定診断のために他の診断をさらに行う必

要があるとしても、本件発明の方法自体は晩期発症型アルツハイマー病の診断に資するものであっ

て、公衆の衛生を害するものではない。  

（ＩＩ） さらに、本件発明１及び２は、その検査対象が「晩期発症型のアルツハイマー病に罹患し

ているかまたは晩期発症型のアルツハイマー病を発症する危険性がある対象から採取したＤＮＡを

含有する生物学的試料」に限定されており、かつ、晩期発症型アルツハイマー病の罹患可能性や発症

危険性の推定のために専ら行われることが明らかであることは、上述･･･のとおりである。  

 したがって、本件発明１及び２の方法は、検査対象とその目的が晩期発症型アルツハイマー病に関

するものに限定されており、同じ方法を用いて行う高脂血症の診断のために行われる検査とは区別さ

れるものである。  

 よって、この点を理由として特許法第３２条に違反するとする異議申立人の主張は採用できない。 
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(73)-3 

審査基準の

該当箇所 

第III部第5章2. 

裁判例 

分類 

73:不特許事由（第32条）に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「筋力トレーニング方法」（無効審判） 

知財高判平成28年11月30日（平成28年（行ケ）第10117号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-313949号（特開平7-144027号公報） 

分類 A63B 21/00 

結論 棄却 

関連条文 第32条 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、森岡礼子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、特定的に増強しようとする目的の筋肉部位への血行を緊締具により適度に阻害してや

ることにより、疲労を効率的に発生させて、目的筋肉をより特定的に増強できるとともに関節や筋肉

の損傷がより少なくて済み、さらにトレーニング期間を短縮できる筋力トレーニング方法を提供する

ものである。 

 

（２）特許請求の範囲（訂正後）（請求項1のみ記載）（本件発明1） 

【請求項１】筋肉に締めつけ力を付与するための緊締具を筋肉の所定部位に巻付け，その緊締具の周

の長さを減少させ，筋肉に負荷を与えることにより筋肉に疲労を生じさせ，もって筋肉を増大させる

筋肉トレーニング方法であって，筋肉に疲労を生じさせるために筋肉に与える負荷が，筋肉に流れる

血流を止めることなく阻害するものである筋力トレーニング方法。 

 

（３）手続の経緯 

平成23年12月 7日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800252号） 

平成24年 5月 7日 ： 被告（特許権者）による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成24年10月17日 ： 上記訂正の請求を認容、審判請求は成り立たない旨の審決 

- ： 原告による審決取消訴訟の提起（平成24年（行ケ）第10400号） 

平成25年8月28日 ： 原告による審決取消訴訟の請求棄却 

平成26年10月31日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2014-800175号） 

平成28年4月20日 ： 審判請求は成り立たない旨の審決 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0500bm.pdf#page=1
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/086312_hanrei.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/083507_hanrei.pdf
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３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件発明の目的（【０００３】）及び実施状況（【０００２】【００１１】～【００２０】）からみて，

本件発明が，通常使用において，公の秩序，善良の風俗又は公衆の衛生（公序良俗等）を害するよう

な，人体に重大な危険を及すような筋力トレーニング方法であるといえる理由はない。 

危険防止，安全確保の手段が開示されていないからといって，本件発明が公序良俗等を害するとは

いえなし，社会的妥当性を欠くようなこともない。また，被告が，指導資格制度を設けたり，事業者

等と実施許諾契約を締結したりすることと，本件発明が特許法３２条の規定を満たすか否かの判断と

は関係がない。 

したがって，本件発明は，公序良俗等を害するおそれがある発明とはいえない。 

判決 

原告の主張 

 本件発明は，本来の実施目的が常に治療行為，

美容行為等を含んだ筋力トレーニングであり，産

業上の利用の可能性の観点からみて，社会的妥当

性を欠く。 

また，本件発明は，生理的現象そのものに特許

を認めたものであるから，産業の発達を阻害する

ものであり，社会的妥当性を欠く。 

したがって，審決の無効理由４に関する判断に

は，誤りがある。 

被告の主張 

原告の主張は，何ら具体性がなく，また，なぜ，

本件発明が社会的妥当性を欠くこととなるのか不

明であるから，失当である。 

したがって，審決の無効理由４に関する判断に

は，誤りはない。 

裁判所の判断 

…本件発明は一義的に人体に重大な危険を及ぼすものではない上，本件発明を治療方法等にも用い

る場合においては，所要の行政取締法規等で対応すべきであり，そのことを理由に，本件発明が特許

を受けることが許されなくなるわけではない。また，特許を取得しても，当該特許を治療行為等の所

要の公的資格を有する行為において利用する場合には，当該資格を有しなければ当該行為を行うこと

ができないことは，当然である。したがって，本件発明に特許を認めること自体が社会的妥当性を欠

くものとして，特許法３２条に反するものとはいえない（なお，産業上の利用可能性の有無について

は，…前件判決で既に取消事由とされたものであり，本件は，専ら，特許法３２条該当性のみを審理

するものである。）。 

 

 

http://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_d3.pdf#page=19
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6. 補正(特許法第 17 条の 2第 3項から第 6項)に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

81 

特許請求の範囲に対する

補正が新規事項を追加す

るものか否かについて 

1 知財高判平成20年6月23日 

（平成19年（行ケ）第10409号） 

第IV部第2章 

2 知財高判平成24年10月10日 

（平成23年（行ケ）第10383号） 

3 知財高判平成24年11月29日 

（平成23年（行ケ）第10415号） 

4 知財高判平成26年2月24日 

（平成25年（行ケ）第10201号） 

81-1 

特許請求の範囲に対する

上位概念化する補正が新

規事項を追加するものか

否かについて 

1 知財高判平成24年6月27日 

（平成23年（行ケ）第10292号） 第IV部第2章 

3.3.1(1) 2 知財高判平成25年9月10日 

（平成24年（行ケ）第10425号） 

81-2 

特許請求の範囲に対する

下位概念化する補正が新

規事項を追加するものか

否かについて 

1 

知財高判平成24年9月26日 

（平成23年（行ケ）第10351号） 

第IV部第2章 

3.3.1(2) 

81-3 

特許請求の範囲に対する

数値限定をする補正が新

規事項を追加するものか

否かについて 

1 東京高判平成13年12月11日 

（平成13年（行ケ）第89号） 

第IV部第2章 

3.3.1(3) 

2 知財高判平成18年4月27日 

（平成17年（行ケ）第10709号） 

3 知財高判平成18年8月31日 

（平成17年（行ケ）第10767号） 

81-4 

特許請求の範囲に対する

除くクレームとする補正

が新規事項を追加するも

のか否かについて 

1 知財高判平成20年5月30日 

（平成18年（行ケ）第10563号） 第IV部第2章 

3.3.1(4) 2 知財高判平成21年3月31日 

（平成20年（行ケ）第10358号） 

82 

明細書、図面に対する補

正が新規事項を追加する

ものか否かについて 

1 知財高判平成17年12月19日 

（平成17年（行ケ）第10050号） 
第IV部第2章3.3.2 

2 知財高判平成18年6月29日 

（平成17年（行ケ）第10607号） 

83 
第17条の2第4項違反か否

かについて 

 
－ 第IV部第3章 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=4
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=5
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=5
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=9
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0300bm.pdf
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84 
第17条の2第5項違反か否

かについて 

1 
知財高判平成22年10月20日 

（平成22年（行ケ）第10051号） 
第IV部第4章 

84-1 

第17条の2第5項第1号の

請求項の削除に該当する

か否かについて 

1 
知財高判平成18年2月16日 

（平成17年（行ケ）第10266号） 
第IV部第4章3. 

84-2 

第17条の2第5項第2号の

請求項の限定的減縮に該

当するか否かについて 

1 知財高判平成17年4月25日 

（平成17年（行ケ）第10192号） 
第IV部第4章2. 

2 知財高判平成24年1月17日 

（平成23年（行ケ）第10133号） 

84-3 

第17条の2第5項第3号の

誤記の訂正に該当するか

否かについて 

1 
知財高判平成18年10月18日 

（平成18年（行ケ）第10204号） 
第IV部第4章4. 

84-4 

第17条の2第5項第4号の

明瞭でない記載の釈明に

該当するか否かについて 

1 知財高判平成17年10月11日 

（平成17年（行ケ）第10156号） 

 

第IV部第4章5. 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
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(81)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章 

裁判例 

分類 

81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「高度水処理装置」（査定不服審判） 

知財高判平成20年6月23日（平成19年（行ケ）第10409号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-533066号（国際公開第2001／30706号） 

分類 C02F 1/78 

結論 認容 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第4部 田中信義裁判長、石原直樹裁判官、杜下弘記裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願補正発明による汚水の高度水処理方法は、オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供であ

り、処理対象水の汚染の程度に応じて、オゾン処理に加えて、過酸化水素水処理、電気分解処理、紫

外線照射処理、炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであり、本願補正発明は連続処

理方式の高度水処理方法の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明である。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「「ここで処理する汚水は比較的汚染負荷が高く，し尿を処理する必要性があることから，臭気や

し尿残査を処理するための過酸化水素水処理をオゾン処理に先だって行うようにしている。そして，

この場合には，処理系内で処理対象水から発生する臭気エアーを，平均粒径が０．０１～０．０２mm

程度となる気泡として前記過酸化水素水に混入し酸化分解するとよい。臭気エアーを微細気泡化する

ことで，過酸化水素水による酸化分解を高効率で行えるからである。高効率処理という点では，処理

対象水のＰＨ値を８～１０に予め調整しておくとさらに良く，処理対象水中に少なくとも金，酸化銅

又は酸化鉄の何れか一つを投入して過酸化水素水よる酸化処理を促進させるようにしてもさらに良い。

そして，こうした過酸化水素水処理に続けて，上述のようなオゾン処理，紫外線照射処理，炭化濾材

接触処理を行うことで，処理対象水を飲料水レベルまで浄化することができる。」（段落【００２０】）」

（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/491/036491_hanrei.pdf
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 「「・・・処理対象水中の有害物質を分解処理する技術として，オゾン処理や過酸化水素水処理が知

られている。これらの処理によれば，確かに有害物質が酸化分解され一応の成果を上げてはいるが，こ

れらの処理技術の殆どは単にオゾンや過酸化水素を処理対象水に混入させたり，混入後に攪拌するだけ

であって，必ずしも十分な有害物質の分解効果を発揮できるとは言い切れないものであった。そして，

現時点でも上述のようなダイオキシン類を含む有害物質は環境中の水系に益々増えてきているのであ

って，より高い処理効果を期待できる新たな高度水処理技術の到来が切望されていた。」（段落【００

０６】）」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後（本願補正発明） 

【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有

害物質を含有する処理対象水を浄化する連続処

理方式の高度水処理方法において，オゾン発生装

置から発生したオゾンと，処理対象水とを混合し

てオゾン含有処理対象水とし，オゾン含有処理対

象水を，送水管に設けたラインミキサー方式のオ

ゾン気泡微細化装置に通して，平均粒径が０．５

ミクロン～３ミクロンの微細気泡化したオゾン

を含む処理対象水として，微細気泡化したオゾン

と処理対象水とを接触させ，この微細気泡化した

オゾンを含む処理対象水を，オゾン処理槽に供給

して，処理対象水中に含まれる有害物質を酸化分

解する，各工程を実行する高度水処理方法。 

【請求項１】ダイオキシン類，ＰＣＢ等を含む有

害物質を含有する処理対象水を毎分０．０２５キ

ロリットル～１４キロリットルで処理し，ダイオ

キシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化す

る連続処理方式の高度水処理方法において，処理

対象水と，オゾン発生装置から発生し該処理対象

水１リットルに対して０．００４ｍｇ～０．０１

５ｍｇ注入したオゾンと，を混合してオゾン含有

処理対象水とし，オゾン含有処理対象水を送水管

に設けたラインミキサー方式のオゾン気泡微細

化装置に通してオゾン含有処理対象水中のオゾ

ンを平均粒径が０．５ミクロン～３ミクロンとな

るように微細気泡化し，このオゾン含有処理対象

水をオゾン処理槽に供給して処理対象水中に含

まれる有害物質を酸化分解する高度水処理方法。 

 

（５）手続の経緯 

平成16年9月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-20287号） 

平成16年10月29日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正前」と「補正後」の発明参照） 

平成19年10月30日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …当初明細書等には，オゾン処理と併せて，紫外線照射処理，電気分解処理，炭化濾材処理などの

処理を行うことで，処理対象水を飲料水レベルまで浄化することが記載されているといえるものの，

オゾン処理だけで「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」という事項は，当初明

細書等に記載されておらず，かつ，この事項が当初明細書等に記載された事項から自明であるともい
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えない。 

判決 

原告の主張 

 …本願補正発明は，「ダイオキシン類，ＰＣＢ

等を含む有害物質を含有する処理対象水を毎分

０．０２５キロリットル～１４キロリットルで処

理し，ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルに

まで浄化する連続処理方式の高度水処理方法に

おいて，」と規定しているように，「ダイオキシン

類等の含有量を飲料水レベルにまで浄化する高

度水処理方法」という枠組みを設定し，その中で

のオゾン処理方法を特定した発明である… 

 …審決は，…本願補正発明についての誤った理

解に基づき，「オゾン処理のみにより，ダイオキ

シン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」

ことについて当初明細書等に記載がないことを

理由として，本件補正が新規事項の追加を含むも

のであると判断したものであるから，本件補正を

却下した審決の判断は前提を誤ったものである。 

被告の主張 

 …審決は，本件補正によって，請求項１記載の

発明は，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベ

ルにまで浄化する」ことが限定されない，もっと

広い「高度水処理方法」における「オゾン処理」

から，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベル

にまで浄化する」ことが限定された「高度水処理

方法」の「オゾン処理」へと実質的に変更された

ことで，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベ

ルにまで浄化する高度水処理方法」として「オゾ

ン処理」単独で行われるものを含むことになった

ことを認定しているのである。 

 …審決の上記認定に誤りはないから，審決の本

件補正却下の判断に原告が主張する誤りはない。 

裁判所の判断 

…後段が規定している技術的事項は，オゾンによる有害物質の酸化分解工程であり，オゾン処理の

みにより前段に規定する浄化レベルを達成するものであるか否かについての記載は請求項中に存在

しない。 

…いわゆる「おいて書き」は，発明の属する技術分野や当該技術分野における従来技術を特定する

など，当該発明の前提を示すことを目的として記載される場合が多いことも勘案すると，上記前段部

分の記載は，「飲料水レベルまで浄化する」ことを目的とする連続処理方式の高度水処理方法の技術

分野における水処理の一工程としてのオゾン処理に係る発明であると解する余地も十分あり得るの

であり，審決のように本願補正発明のみによって上記目的を達成する発明を含むものと即断すること

は困難であるといわざるを得ない。 

…本願補正発明による汚水の高度水処理方法は，オゾン処理を基本とした高度水処理技術の提供で

あり，処理対象水の汚染の程度に応じて，オゾン処理に加えて，過酸化水素水処理，電気分解処理，

紫外線照射処理，炭化濾材処理等の各種の浄化工程を予定しているものであることは明らかというべ

きである。そうすると，これらの記載を総合すると，本願補正発明は連続処理方式の高度水処理方法

の技術分野における基本工程としてのオゾン処理に関する発明であると認めるのが相当であり，同補

正発明に係る特許請求の範囲の請求項１の前段の記載があるからといって，オゾン処理のみで前段の

浄化レベルを達成する発明を包含することになったものでないことは明らかというべきである。 

 したがって，本件補正に係る補正事項について，「請求項1に『ダイオキシン類の含有量を飲料水
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レベルにまで浄化する』という事項を記載することにより，請求項１に係る発明を，オゾン処理のみ

により，『ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する』ものを含む発明とするもの」と

の審決の理解は，誤りであるといわざるを得ない。 

 そして，審決は，補正事項についての上記のような誤った理解に基づいて，本願補正発明は，オゾ

ン処理のみにより，「ダイオキシン類の含有量を飲料水レベルにまで浄化する」発明を含むところ，

かかる発明は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものということはできないとし，その余の点

を検討するまでもなく，本件補正を却下すると判断しているのであるから，上記に説示したところか

ら明らかなように，審決は本件補正についての判断を誤ったものというほかない。 
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(81)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章 

裁判例 

分類 

81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ダイアフラム弁」（査定不服審判） 

知財高判平成23年10月10日（平成23年（行ケ）第10383号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-358675号（特開2006-162043号公報） 

分類 F16K 7/17 

結論 認容 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、高圧流体を供給制御する場合に、ダイアフラムの

弁体部２１と膜部２２との境界付近への応力集中を防止してダイ

アフラムの耐久性を向上させることを課題とし、ダイアフラムの

構成を、弁座１３に当接する弁体部２１と、弁体部２１から外側

に広がった膜部２２と、膜部２２の外周縁に形成された固定部２

３とを有し、膜部２２が、弁体部２１に接続され鉛直方向に形成

された鉛直部２２ａと、固定部２３に接続され水平方向に形成さ

れた水平部２２ｃと、鉛直部２２ａと水平部２２ｃとを接続する

ために断面円弧状に形成された接続部２２ｂとを備えるとともに、

駆動軸３１ｂの先端に、鉛直部２２ａ及び接続部２２ｂに接触し

て膜部２２を受け止めるためにダイアフラムの弁体部２１に差し

込まれて一体化されたバックアップ４０を設けた構成とする。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「当初明細書等（甲２）には，かかる「膜部」の「反転」という挙動に関して明示的な記載はないが，

以下の記載がある。 

 上記記載には，一貫して高圧流体の供給制御を行う場合に，弁体部と膜部との境界に応力集中が発

生し劣化が急速に進むという問題への対処方法が述べられており，そのような問題が薄膜の反転動作

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/643/082643_hanrei.pdf
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を伴うローリングダイアフラム弁においても発生すると理解しうる記載はない。 

 そして，当初明細書には，本願発明の実施例として図１及び図２が，背景技術として図３が記載さ

れており，いずれもローリングダイアフラム弁ではない通常のダイアフラム弁である。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等 

「一般に，「反転」とは，「（１）ころぶこと。ころばすこと。（２）ひっくりかえること。ひっくりか

えすこと。（３）反対の方向に向きかわること。また，向けかえること。（４）〔数〕（ｉｎｖｅｒｓｉ

ｏｎ）一定点に関し，任意の点または図形の対称点を求める操作。（５）（写真用語）（ｒｅｖｅｒｓａ

ｌ）ネガ像をポジ像に，あるいはその逆にすること。」という意味である（会社岩波書店，広辞苑第六

版）という意味である…」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

補正前 補正後（補正発明） 

【請求項１】ボディに形成された第１流路および

第２流路の境に設けられた弁座に対し，アクチュ

エータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当

接または離間させることにより、前記第１流路と

前記第２流路との間を閉鎖または開放するよう

にしたダイアフラム弁において， 

 前記ダイアフラムは，弁座に当接する弁体部

と，弁体部から外側に広がった膜部と，膜部外周

縁に形成された固定部とを有し，前記膜部が，前

記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直

部と，前記固定部に接続され水平方向に形成され

た水平部と，前記鉛直部と前記水平部とを接続す

るために断面円弧状に形成された接続部とを備

えることを特徴とするダイアフラム弁。 

【請求項１】ボディに形成された第１流路および

第２流路の境に設けられた弁座に対し，アクチュ

エータの駆動軸に連結されたダイアフラムを当

接または離間させることにより，前記第１流路と

前記第２流路との間を閉鎖または開放するよう

にしたダイアフラム弁において， 

 前記ダイアフラムは，弁座に当接する弁体部

と，弁体部から外側に広がった膜部と，膜部外周

縁に形成された固定部とを有し，前記膜部が，前

記弁体部に接続され鉛直方向に形成された鉛直

部と，前記固定部に接続され水平方向に形成され

た水平部と，前記鉛直部と前記水平部とを接続す

るために断面円弧状に形成された接続部とを備

えること， 

 前記駆動軸の先端には，前記鉛直部および前記

接続部に接触して前記膜部を受け止めるために

前記ダイアフラムに一体化されたバックアップ

が設けられていること， 

 前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖また

は開放を行うこと， 

を特徴とするダイアフラム弁。 

 

（５）手続の経緯 
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平成22年11月29日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-26882号）、 

手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成23年10月11日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件補正により，本件補正後の請求項１に係る発明は，「前記膜部を反転させることなく，前記閉

鎖または開放を行うこと」という事項を含むものとなった。 

 一般に，「反転」とは，「（１）ころぶこと。ころばすこと。（２）ひっくりかえること。ひっくりか

えすこと。（３）反対の方向に向きかわること。また，向けかえること。（４）…一定点に関し，任意

の点または図形の対称点を求める操作。（５）…ネガ像をポジ像に，あるいはその逆にすること。」（株

式会社岩波書店，広辞苑第六版）という意味であるところ，上記事項の「膜部を反転させることなく」

という記載は，その技術的意義が一義的に明確に理解することができるものとはいえず，しかも，願

書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下，「当初明細書等」という。）に明記され

たものでもない。 

 ここで，請求人は，審判請求書において，上記事項の「反転」が表す構成は「膜部の一部の天地が

逆転すること」であり，また，上記事項は当初図面の【図２】に示されていると主張し，さらに，…

参考図１及び２に示されたＡ点が鉛直部２２ａとバックアップ４０との位置関係を殆ど変えない点

を主張している。 

 しかしながら，当初図面の【図１】及び【図２】に示された，「膜部２２」の特に「接続部２２ｂ」

についてみると，「鉛直方向に形成された鉛直部」と接続される箇所から「水平方向に形成された水

平部」と接続される箇所に至るまでの中には，弁の開放時における「接続部２２ｂ」の屈曲によりバ

ックアップ４０から離間する部分が存在しており，しかも，当該部分において，弁の閉鎖時と開放時

とで，「膜部２２」の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆となる箇所が存在しないともいえない。 

 そうすると，当初図面の【図１】及び【図２】には，「膜部２２」において，弁の閉鎖時と開放時

とで，請求人が主張する「膜部を反転させる」ような部分が存在しない構成とする技術思想が記載さ

れていることが明らかであるということはできないから，当初明細書等の記載から，上記事項が，当

業者に自明であるとも，当初明細書等に記載されていたに等しい事項であるともいえず，さらに，当

初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術

的事項を導入しないものであるともいえない。 

判決 

原告の主張 

 …本件出願時には，ダイアフラム弁としては，

引用例（甲１）の第１１頁の図２，３に記載され

ているローリングダイアフラム弁と，引用例の第

１１頁の図１に記載されている通常のダイアフ

ラム弁とが存在していた。 

被告の主張 

 …原告は，その「請求項１に，『前記膜部を反

転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこ

と』という発明特定事項を加えて，ローリングダ

イアフラム弁を除外した」旨主張する。 

 してみると，ローリングダイアフラム弁である
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 ローリングダイアフラム弁は，膜部がローリン

グするタイプのダイアフラム弁である。ここで，

ローリングとは，膜部が半円状部分を有し，該半

円状部分を構成する膜部の位置が，弁体部の閉鎖

または開放動作に伴って，移動するものである。

すなわち，ローリングダイアフラム弁は，「膜部

を反転させながら，弁の閉鎖または開放を行うこ

と」を特徴とするダイアフラム弁である。 

 通常のダイアフラム弁とは，膜部が半円状部分

を有することなく，ローリングを行わないダイア

フラム弁である。すなわち，「膜部を反転させる

ことなく，弁の閉鎖または開放を行うこと」を特

徴とするダイアフラム弁である。 

 …ローリングダイアフラム弁では，ストローク

が長い（数ｍｍ～数十ｍｍ）ので，膜部の長さを

長くしている。膜部の長さが長いと，膜部に高い

静圧がかかった場合に，膜部が大きく膨張変形す

る。そして，膜部が膨張変形した状態でローリン

グ（弁の開閉）を行うと，膜部の膨張変形する箇

所が変化するため，膜部の付け根部分が揺動的に

変形する。この繰り返しの揺動的変形により，膜

部の付け根部部分の樹脂が白化し劣化する恐れ

がある。付け根部部分の揺動的変形を，バックア

ップを設けて軽減しないと，膜部の付け根部分が

白化し劣化する恐れがあるので，それを防止する

ために，膜部に対してバックアップ機構を設けて

いる。 

 それに対して，通常のダイアフラム弁は，スト

ローク距離が短い（１ｍｍ以下）ので，ローリン

グダイアフラム弁と比較して膜部の長さが短い。

そのため，膜部が膨張変形することがきわめて少

なく，膜部の付け根部分の樹脂が白化する恐れが

ない。したがって，膜部の付け根部分が白化する

恐れがないため，元々，バックアップ機構を必要

としない。 

 引用例（甲１）は，主としてローリングダイア

フラム弁に関する発明である。ローリングダイア

引用例（甲１）との対比において，それを除外す

るために，「ローリングダイアフラム弁を除く」

という意味で，請求項１に，「前記膜部を反転さ

せることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」

という補正事項を加えたのであるから，本願発明

は出願時から「ローリングダイアフラム弁を包含

する」ものとなっていたことが明らかである。そ

して，「ローリングダイアフラム弁を除く」こと

は，当初明細書等（甲２）に記載や示唆されてお

らず，その記載から，当業者に自明であるとも，

記載されていたに等しい事項であるともいえな

いから，当初明細書等のすべての記載を総合する

ことにより導かれる技術事項との関係において，

新たな技術事項を導入するものである。 

 …原告は，「『前記膜部を反転させることなく，

前記閉鎖または開放を行うこと』という発明特定

事項を，『ローリングダイアフラム弁を除く』と

いう意味で加えたとし，本件補正が当初明細書等

に記載した事項の範囲内においてしたものであ

る」旨主張する。この主張は，「非ローリングダ

イアフラム弁を除くことなく，ローリングダイア

フラム弁のみを除く」ことを意味するものと解さ

れる。 

 しかし，「前記膜部を反転させることなく，前

記閉鎖または開放を行うこと」と「ローリングダ

イアフラム弁を除く」こととは同義とはいえない

から，原告の上記主張は失当である。すなわち，

ダイアフラム弁の技術分野において「反転」の用

語は，非ローリングダイアフラム弁においても通

常用いられており，非ローリングダイアフラム弁

においても膜部を反転させ，閉鎖または開放を行

うことは…当業者にとって技術常識といえるも

のである。そうすると，「前記膜部を反転させる

ことなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とい

う補正事項はローリングダイアフラム弁のみな

らず「非ローリングダイアフラム弁を除く」，す

なわち原告が主張する通常のダイアフラム弁を
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フラム弁においては，膜部の厚さについて，０．

５ｍｍを超えさせることはあり得ない。なぜなら

ば０．５ｍｍを越えて厚くすると，ローリング（上

下方向における１８０度反転）がスムーズに行え

ないからである。そのため，膜部の厚みを厚く（本

願発明の実施例では，０．９ｍｍ）することによ

り発生する白化の問題，耐久性の問題は，ローリ

ングダイアフラム弁では，当業者が予想すること

のできない想定外の課題である。 

 原告は，ローリングダイアフラム弁である引用

例（甲１）の不適格性について，審査の過程にお

いて，審査官に対して幾度か主張を繰り返した

が，審査官が聞き入れてくれなかったので，拒絶

査定不服審判請求時に，請求項１に，「前記膜部

を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行

うこと」という発明特定事項を加えて，ローリン

グダイアフラム弁を除外した。化学系の発明で

は，「～を除く」形式のいわゆる｢除くクレーム｣

の記載が認められているが，機械系の発明では，

「ローリングダイアフラム弁を除く」という文言

は，一般的でなく，またふさわしくないと考え，

技術的意義において，ローリングダイアフラム弁

を除外するために，「前記膜部を反転させること

なく，前記閉鎖または開放を行うこと」という発

明特定事項を加えたのである。 

 本件出願の当初明細書は，ローリングダイアフ

ラム弁を除く通常のダイアフラム弁についての

み記載してあり，ローリングダイアフラム弁に関

しては全く記載することなく，ローリングダイア

フラム弁を発明の対象外としている。なぜなら

ば，本件出願の課題の前提である，「膜部を従来

のダイアフラム弁の倍近く厚くしたとき」という

想定がローリングダイアフラム弁では，あり得な

い想定だからである。原告は，この技術的意義に

基づいて，本件補正において，「ローリングダイ

アフラム弁を除く」という意味で，請求項１に，

「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖また

除く，という意味も有することになる。 

 …「膜部を反転する」とは，一般的なダイヤフ

ラム弁の膜部の挙動を考慮すると，「膜部をひっ

くりかえすこと」，または「膜部を反対の方向に

向きかえること」という２つの解釈をし得るもの

である。したがって，その技術的意義が一義的で

はない。 

 また，当初明細書等（甲２）には，「膜部を反

転させることなく，閉鎖または開放を行うこと」

や「反転」の記載や示唆はなく，また，原告が主

張するような「反転」の用語を「天地を逆転する」

や「１８０度方向転換」と定義したこと，及びそ

の技術的意義がローリングダイアフラム弁を特

定するための技術事項であって，膜部が上下方向

において１８０度方向転換すること，並びに膜部

が半円形状を有することを意味する旨の記載や

示唆はない。原告は，「前記膜部を反転させるこ

となく，前記閉鎖または開放を行うこと」という

補正事項の技術的意義は，「ローリングダイアフ

ラム弁を除外すること」である旨主張している

が，当初明細書等には，その技術的意義である「ロ

ーリングダイアフラム弁を除外する」ことも記載

や示唆はされていない。 

 …原告の主張を加味したとしても，一般に，書

物・荷物などの「天地」とは「うえした」を意味

し，そう解すると，原告の主張する「天地を逆転

する」や「１８０度方向転換」との解釈とも合致

する。さらに，上記「膜部を反転させることなく，

閉鎖または開放を行うこと」とは「膜部の隣接部

において上下関係を逆とすることなく，閉鎖また

は開放を行うこと」と解釈すれば，…一般的なダ

イアフラム弁のダイアフラムの挙動とも整合す

る。そこで，審決は，原告主張を加味して「膜部

を反転させることなく，閉鎖または開放を行うこ

と」とは「膜部の隣接部において上下関係を逆と

することなく，閉鎖または開放を行うこと」と合

理的に解釈した。 



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 12 - 

は開放を行うこと」という発明特定事項を加えた

のである。 

 したがって，「前記膜部を反転させることなく，

前記閉鎖または開放を行うこと」という発明特定

事項は，引用例との対比において当業者が当然

「ローリングダイアフラム弁を除く」と理解する

はずであり，当初明細書に記載した事項の範囲内

においてしたものである。 

 …「膜部２２」全体に注目して吟味すると，弁

の開放時と閉鎖時とでその相対的な上下の位置

関係が，隣接する箇所において逆となる部分が存

在している。このことを審決は「『膜部２２』の

特に『接続部２２ｂ』についてみると，『鉛直方

向に形成された鉛直部』と接続される箇所から

『水平方向に形成された水平部』と接続される箇

所に至るまでの中には，弁の開放時における『接

続部２２ｂ』の屈曲によりバックアップ４０から

離間する部分が存在しており，しかも，当該部分

において，弁の閉鎖時と開放時とで，『膜部２２』

の延在方向の隣接部との間で上下関係が逆とな

る箇所が存在しないともいえない。」としている。

してみると，当初明細書等には，「膜部の隣接部

において上下関係を逆とすることなく，閉鎖また

は開放を行うこと」，すなわち「膜部を反転させ

ることなく，閉鎖または開放を行うこと」は記載

や示唆はされていないことになるから，いわゆる

新規事項の追加となる。 

裁判所の判断 

 …引用例の図２及び図３には，図１に示すダイヤフラム式ポペット弁体とは異なるロールダイヤフ

ラム式ポペット弁体１２２が示されていること，ロールダイヤフラム式ポペット弁体１２２は，ポペ

ット弁体の頭部１２６と一体で頭部からポペット弁体フランジ１２８へ軸線方向に延在するスリー

ブ１２４を具備すること，スリーブ１２４は「ロール及び非ロール動作」をすること，ピストンの頭

部８２の壁表面はスリーブ１２４の内側表面を支持することが理解できる。ダイヤフラム式ポペット

弁体とは異なるロールダイヤフラム式ポペット弁体の存在は引用発明の前提とされており，ロールダ

イヤフラム式ポペット弁体自体は詳細に説明されていないことからすると，ダイヤフラム弁の技術領

域において，通常のダイヤフラム弁と，それとは異なり「ロール及び非ロール動作」を伴うローリン

グダイヤフラム弁とが存在することは，引用例が公開された平成１３年６月２９日時点において，特

段の説明を要しない技術常識であったことが理解できる。 

 …「反転」の一般的意味及び技術常識に照らし，また，審判請求書における原告の主張を合わせる

と，本件補正によって追加された「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」

の構成は，「膜部の一部が天地を逆転することがなく，具体的には，ロールダイアフラム式ポペット

弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うことなく」との意味であることが明らかであ

る。 

 …「前記膜部を反転させることなく，前記閉鎖または開放を行うこと」とは，ロールダイアフラム

式ポペット弁のような開閉時に薄膜のロール・非ロール動作を伴うものではないものである，という



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 13 - 

程度の意味で膜部の一部で天地が逆転しないものであることと理解すべきであり，係る事項を加える

ことは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，

新たな技術的事項を導入しないものといえる。 

 …乙１～３に記載された「反転」の意味は，乙１においては，図３に示されるように，膜体６の周

囲の支持部と凸球面状の弁体３の下端との位置関係が逆になることをいい，乙２においては，ダイア

フラムの外周部の湾曲方向が上向きの凸形状と下向きの凸形状に変化することをいい，乙３において

も乙２と同様のことをいうと理解でき，本件補正における「前記膜部を反転させることなく，前記閉

鎖または開放を行うこと」とは次元が異なるから，乙１～３の記載をもって，本件補正を不適法とす

ることはできない。 
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(81)-3 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章 

裁判例 

分類 

81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ハンダ合金」（無効審判） 

知財高判平成24年11月29日（平成23年（行ケ）第10415号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-33878号（特開2002-239780号公報） 

分類 B23K 35/26 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第1部 飯村敏明裁判長、八木貴美子裁判官、小田真治裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、Ｓｎ－Ａｇ系無鉛ハンダ合金に関するものである。Ａｇをさほど使用せず（２質量％以

下）、接合信頼性、耐落下衝撃性に優れたハンダ合金を安価に提供することを目的として、Ａｇ3Ｓｎ金

属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されていることを特徴としている。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【００１７】 

 Ｓｎ－Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワークが生成し，ハン

ダの強度や疲労特性を向上させる。Ｓｎ－Ａｇのみの合金においてはＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワ

ークが相互に十分に連結されないが，Ｓｎ－Ａｇ系のハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添加すると，

内部のＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり，ハンダバンプの強度，疲労特性を向

上し，電子部品用として必要な強度や耐熱疲労特性を確保することが可能になる。…」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等 

「…Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネ

ットワークがリング状であること，その他合金元素が数％添加された場合でも基本的にＡｇ3Ｓｎの組織

は維持されること」は，いずれも技術常識と認められる。」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/786/082786_hanrei.pdf
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補正前 補正後 

【請求項１】Ａｇ：１．０～２．０質量％、Ｃｕ：

０．３～１．５質量％を含み、残部Ｓｎ及び不可

避不純物からなることを特徴とする無鉛ハンダ

合金。 

【請求項１】Ａｇ：１．２～１．７質量％、Ｃｕ：

０．５～０．７質量％を含み、残部Ｓｎ及び不可

避不純物からなり、Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有す

る無鉛ハンダ合金であって、前記Ａｇ3Ｓｎ金属間

化合物がネットワークを形成して相互に連結され

ていることを特徴とする無鉛ハンダ合金。 

 

（５）手続の経緯 

平成19年11月28日 ： 被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照） 

平成20年7月11日 ： 特許権の設定登録 

平成23年5月2日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800074号） 

平成23年11月11日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

ア 当初明細書の【００１７】には、…と記載されている。 

 すると、当該記載から、Ｓｎ－Ａｇ系合金においては、その凝固組織中にＡｇ3Ｓｎ金属間化合物の

ネットワークを有し、Ｓｎ－Ａｇ二元合金ではＡｇ3Ｓｎ金属間化合物のネットワークが相互に十分に

連結されないものの、Ｓｎ－Ａｇ系のハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添加すると、リング状ネ

ットワークが密になっているＡｇ3Ｓｎ金属間化合物を内部に有する無鉛ハンダ合金が得られること

が、自明な事項として把握できる。 

 ここで、「ネットワーク」とは、「網細工・網状組織の意」であり…、「網状」とは「網の目のよう

なかたち」であり、「網の目」とは、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきま」のことである（広

辞苑第６版より）。 

 そして、「網に編んだものの糸・針金に囲まれたすきまのようなかたち」は、「リング状」といえる

から、「ネットワーク」は、「リング状」という属性を有するものであって、「リング状ネットワーク」

と「ネットワーク」とは実質的に何ら変わりがない。 

判決 

原告の主張 

 ア …「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛

ハンダ合金であって」との構成を追加する補正

は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」と

の抽象的な上位概念を加えるものであって，当初

明細書の記載に新たな技術的事項を導入するも

のである。 

 イ …当初明細書の段落【００１７】には，「Ａ

被告の主張 

 「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合

金」は，「無鉛ハンダ合金がその中にＡｇ3Ｓｎ金

属間化合物を含んでいる（持っている）」を意味

する。そして，当初明細書【００１７】の記載か

ら，当該無鉛ハンダ合金がその中にＡｇ3Ｓｎ金属

間化合物を有していることも明らかであって，Ａ

ｇ3Ｓｎ金属間化合物を有しているから，その後に
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ｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが

密になり」と記載されている。しかし，本件補正

による「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワ

ークを形成して相互に連結されている」との補正

は，当初明細書の「リング状」という形状による

限定を除くことによって，ネットワークの形状を

問わないことになり，上位概念化したものであ

る。さらに，「密になり」ということと，「相互

に連結されている」とは同義ではない。… 

 ウ 「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハ

ンダ合金であって」及び「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間

化合物がネットワークを形成して相互に連結さ

れている」について補正の適否は，補正された構

成が，当初明細書に明示的に記載されていたか否

か，又は当初明細書の記載や技術常識からみて第

三者に発明の特徴的事項として明確に認識でき

る程度に自明であるか否かにより判断されるべ

きである。本件補正により請求項１に新たに追加

された構成は，当初の請求項１にも「発明の詳細

な説明」にも明示的に記載されておらず，発明者

自身が当初出願において認識していなかった事

項である。 

続く「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワーク

を形成して相互に連結されている」が成立するも

のである。 

 当初明細書の【００１７】の「ネットワークが

密になり」とは，網状組織（網の目のようなかた

ちの組織）がすきまなく形成されることを意味す

るものである。網状組織がすきまなく形成されれ

ば，その網状組織のひとつひとつの要素はリング

状になることが明らかであって，当初明細書の【０

０１７】に記載された「リング状」とは，「ネッ

トワークが密になり」と同じ意味であるから，「リ

ング状」の文言を，請求項から除外したとしても，

上位概念化したことにならない。 

 また，網状組織がすきまなく形成されれば，そ

の網状組織を構成する要素は相互に連結されるこ

とになるから，【００１７】記載の「Ａｇ3Ｓｎ金

属間化合物のリング状ネットワークが密になり」

は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形

成して相互に連結されている」と同義である。 

裁判所の判断 

 当初明細書の【００１７】には，「Ｓｎ－Ａｇ系合金においては，凝固組織の中にＡｇ3Ｓｎ金属間

化合物のネットワークが生成し」ていること，Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金にＣｕを０．３質量％以上添

加したハンダ合金においても同様に，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワーク」が存し，こ

れが「密にな（る）」ことが記載されている…。また，Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ

金属間化合物がネットワークを形成すること，そのネットワークがリング状であること，その他合金

元素が数％添加された場合でも基本的にＡｇ3Ｓｎの組織は維持されることは，いずれも技術常識と認

められるものでもある…。このような当初明細書の【００１７】の記載及び技術常識によれば，当初

明細書の請求項１に係る合金が「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であ（る）」こと，

「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」ことは，いずれも自

明な事項として把握できる。 

 以上よりすると，本件補正は，当初明細書の【００１７】に記載した事項の範囲内においてしたも

のといえるのであって，この点に関する審決の判断に誤りはない。 

 原告は，当初明細書には，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物を有する無鉛ハンダ合金であって」という明示

的な記載はなく，当該補正は，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」として，上位概念化をしたも
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のであるから，当初明細書の記載から自明ではない新たな技術的事項を導入するものであると主張す

る。しかし，…Ｓｎ－Ａｇ合金においては，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成するのであ

って，「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物」を「有する」との補正は，その前提として，当該合金にＡｇ3Ｓｎ

金属間化合物が存することを確認的に示したにすぎないと解される。 

 また，原告は，「前記Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成して相互に連結されている」と

の補正は，当初明細書の【００１７】の「Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物のリング状ネットワークが密になり」

との記載から，「リング状」という形状の規定を削除して上位概念化するものであると主張する。し

かし，…Ｓｎ－Ａｇ系ハンダ合金において，Ａｇ3Ｓｎ金属間化合物がネットワークを形成すること，

そのネットワークがリング状であることは，技術常識と認められるから，請求項１に「リング状」と

いう形状の規定が存在しないからといって，上位概念化されているということはできない。 
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(81)-4 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章 

裁判例 

分類 

81:特許請求の範囲に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「育苗ポット」（無効審判） 

知財高判平成26年2月24日（平成25年（行ケ）第10201号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-91839号（特開2005-176823号公報） 

分類 A01G 9/02 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 清水節裁判長、中村恭裁判官、中武由紀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、苗に関する情報が表示された表示板（２）を 

育苗ポット（１）の差込口（９）に対して略直立した状態で 

固定することができるとともに、差込み口（９）のある側壁 

部分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部（７）の構成を 

採用することによって側壁（４）の外部から差込み口を容易 

に把握することができるため、育苗ポット内に培土が収納さ 

れている状態であっても、その表示板を取り付けるための位 

置を外部から容易に把握することができる育苗ポット及び表 

示板付育苗ポットに関するものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【００８２】 

また，上記実施例では，第１凹部７に，差込み口９を設けるための部位としての機能と，苗Ｎの根を

底壁３側に導くための機能との２つの機能を持たせる場合について説明した。しかしながら，第１凹

部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み口９を設けるための部位としての機能

だけを持たせるようにしても良い。かかる場合，第１凹部７は，本実施例のように帯状に形成する必

要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成しても良い。」（判決より抜粋） 

 

【図１】 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/083982_hanrei.pdf
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（３）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

【請求項１】(当初発明) 

 苗に関する情報が表示された表示板を育苗ポ

ットに対して略直立した状態で固定することが

できると共に，育苗ポット内に培土が収納されて

いる状態であっても，その表示板を取付けるため

の位置を外部から容易に把握することができる

育苗ポット及び表示板付育苗ポット。 

【請求項７】 

 底壁と，その底壁の縁部から上方に向かって立

設する側壁と，その側壁と前記底壁とで囲まれる

空間であって苗や培土を収納する収納空間と，そ

の収納空間に培土や苗を入れるために前記側壁の

上縁部により形成される開口面とを備えた育苗ポ

ットにおいて，前記側壁は平面視多角形に形成さ

れており，その多角形に形成された側壁の少なく

とも１の面は，前記底壁側の側壁面が前記上縁部

側の側壁面に対して段差部を有して前記収納空間

側へ窪んで形成されており，その段差部は，前記

収納空間に前記培土を収納した場合にその培土に

よって埋没した状態となる位置に形成され，その

段差部の前記開口面を臨む部分に開口され，前記

収納空間に収納される苗に関する情報が表示され

た表示板を差込む差込み口を有し，その差込み口

は，前記多角形に形成された側壁の１の面におけ

る周方向の略中央部に形成されていることを特徴

とする育苗ポット。 

 

（４）手続の経緯 

平成18年3月22日 ： 原告（特許権者）による手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成18年9月29日 ： 特許権の設定登録 

平成24年4月11日 ： 被告により、請求項4及び7につき特許無効審判の請求（無効2012-800055号） 

平成25年4月22日 ： 原告により、請求項4を削除するなどの訂正の請求 

平成25年6月19日 ： 「訂正を認める。…請求項７に係る発明についての特許を無効とする。」との

審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

ア 当初明細書等から把握されるのは，「第１凹部７の段差部」であって，第１凹部である以上，

他の第１凹部の構成要素（側壁Ｂ，Ｃ）と切り離して単独で「段差部」という構成とすることはでき

ない。「第１凹部７の段差部」の「段差部」のみを取り出した「段差部」の発明特定事項は，当初明

細書等に記載されているとはいえず，新たな技術的事項を導入するものである。 

イ …当初明細書等には，「差込み口以外の部分を連続させる」ことの記載も示唆もないことから，
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「凹部」から側壁Ｂ，Ｃをなくし「段差部」のみを抽出し，差込み口以外の部分を連続させることに

より新たな技術的事項を導入している。 

ウ 仮に，「育苗ポットの全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとしたならば，段差部だけ

では第１凹部７の高さの位置を把握できても周方向（水平方向）の位置を把握することはできず，当

然に差込み口９の位置も把握できないことになり，発明の課題を解決することにはならない。 

エ …段落【００８２】の「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機能を持たせず，差込み

口９を設けるための部位としての機能だけを持たせるようにしても良い。」の記載を根拠に，根巻き

防止機能を持たせない場合に，「凹部」から垂直方向に伸びる縦壁を全て取り除くことは当初明細書

等全体の記載から想定されない。あくまで「凹部」であって，「底壁３側に導く機能を持たせ」ない

以上，垂直方向に伸びる縦壁の「底壁３側」を一部取り除いたものが想定されるのみである。 

 そうすると，段落【００８２】記載の「かかる場合，第１凹部７は，本実施例のように帯状に形成

する必要はなく，例えば，えくぼ的に収納空間５側に窪むように形成しても良い。」からは，帯状で

はない凹部，例えば，えくぼ的に窪んだものが想定され，「凹部」から「段差部」のみを抽出して，

育苗ポットの全周に段差部が形成されたものや，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されたもの

まで想定されるとはいえない。 

判決 

原告の主張 

 （１） …１の構造物について，各部位を機能

毎に技術的に把握することは，技術者（当業者）

にとっては，ごく自然なことである。… 

 そして，…出願当初より，第１凹部の各部位は，

差込み口を設ける部位（段差部（横壁Ａ））と，

根巻き防止機能を果たす部位（縦壁Ｂ，Ｃ）との

機能毎に区別して記載され，両者は別々の技術的

思想として把握され記載されている。… 

 以上のとおり，当初明細書等に接した当業者で

あれば，「段差部」を，「第１凹部」と切り離した

単独の構成として理解することは当然であり…。 

 （２） また，第１凹部７は，実施例にすぎな

いから，他の記載から，「第１凹部」以外の態様

の段差部が読み取れるか否かを検討しなければ

ならない。 

 ア …縦壁Ｂ，Ｃが根巻き防止機能を持ち，横

壁Ａが差込み口を設けるための部位としての機

能を持つことが記載されている。…垂直方向に延

びる縦壁（第１凹部の縦壁Ｂ，Ｃに相当）が根巻

き防止機能を果たすことは，周知の技術常識であ

被告の主張 

当初明細書等には，「段差部」との用語は一切記

載されておらず，第１凹部７は，側壁の水平方向

に一定の幅を有するもので，かつ，底壁側まで達

する帯状のものしか開示されていない。 

また，…第１凹部７が目印となって差込み口の

位置が把握される以上，当業者にとって，第１凹

部７は側壁の水平方向に一定の幅（差込み口の幅）

を有するものであることが想起される。 

さらに，当初発明は，実施例である「第１凹部

７」に限定されるものでないとの前提に立ったと

しても，凹部の形状が側壁の水平方向に無限定な

ものまで拡張することを示唆するような記載はな

い。 

また，仮に，第１凹部７につき，「育苗ポットの

全周に段差部が形成されたもの」が含まれるとし

たならば，段差部だけでは第１凹部７の周方向の

位置を把握することはできず，当然に差込み口９

の位置も把握できないことになるため，かかる第

１凹部から，差込み口の水平方向の位置を示すと

いう重要かつ便利な機能を喪失させるものである
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る。 

 これらのことに照らせば，段落【００８２】の

「第１凹部７には，苗Ｎの根を底壁３側に導く機

能を持たせず，差込み口９を設けるための部位と

しての機能だけを持たせるようにしても良い。」

との記載から，「横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わず

に形成すること」は，当業者であれば自明である。  

そして，横壁Ａを，縦壁Ｂ，Ｃを伴わずに形成し

ても…差込み口が，平面視多角形に形成されてい

る側壁の１の面における周方向の略中央部に形

成されているので，周方向における差込み口の位

置も把握でき，側壁側から差込み口の位置を把握

できるといえる。 

のみならず，本件発明の解消しようとする課題を

解決することにはならない。 

 垂直方向に伸びる縦壁が根巻き防止機能を果た

すこと及び２段以上の複数段に形成された育苗ポ

ットが周知であったとしても，根巻き防止機能を

持たせない場合に，「凹部」から垂直方向に伸びる

縦壁を全て取り除くことは，当初明細書等全体の

記載から想定されない。 

裁判所の判断 

本件補正及び本件訂正において示される「段差部」は，底壁側の側壁面が上縁部側の側壁面に対し

て収納空間側へ窪んで形成されることは特定されているものの，その段差部が側壁面の幅に対してい

かなる幅を有するかについての特定はなく，育苗ポットの側面の全周に段差部が形成されるという技

術事項や，一つの側壁の全幅に渡って段差部が形成されるという技術事項までを含むものである（以

下「技術事項Ａ」と称する）。 

 イ …「第１凹部」は，側壁の一部が他の側壁の外面よりも収納空間側に窪むことで，育苗ポット

に収納された培土に埋もれて開口面から把握できない差込み口の位置を，側壁の外面から把握するた

めの目印としての機能を有するものである。 

 ウ …段差部において差込み口が形成されている領域と差込み口が形成されていない領域とが区

別できなくなり，差込み口の位置を側壁の外面から把握できない結果となる。差込み口のある側壁部

分と他の側壁部分とを区別させる第１凹部の構成は，側壁の外面から差込み口を容易に把握できると

いう本件発明の技術課題の解決手段として設けられたものであることからすれば，第１凹部を設けな

い場合には，当初発明の技術課題を解決することにはならないから，技術事項Ａは，新たに導入した

技術的事項に該当するというべきである。 
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(81-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(1) 

裁判例 

分類 

81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「楽音生成方法」（無効審判） 

知財高判平成24年6月27日（平成23年（行ケ）第10292号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平7-299185号（特開平9-44160号公報） 

分類 G10H 1/02 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、古谷健二郎裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、指定された音を発生するための発生命令を発行する第１のステップと、指定された音

を複数の発音チャンネルの１つに割り当て、割り当てたチャンネルに対応して該指定された音の制御

データをレジスタに記憶する第２のステップと、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第３のステ

ップと、各演算開始命令に応じて、当該レジスタに記憶された制御データに基づき各チャンネル毎の

波形データの複数サンプルをまとめて算術的に生成するように当該各チャンネルで音生成演算を実行

する第４のステップと、個々のチャンネルで生成された波形データのサンプルを各サンプル点毎に混

合し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生成する第５のステップと、各サンプリング周期毎

に順次サンプル点の当該混合サンプルデータを順次出力する第６のステップとを有し、各発音チャン

ネルの楽音波形サンプルを演算する時に、複数サンプル周期分まとめて生成するため、楽音波形サン

プルの演算時にオーバヘッドを少なくすることができる。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「「このような本発明によれば，複数の楽音波形サンプルの演算について１回だけ各発音チャンネル

の準備処理を行えば良いため，オーバヘッドが小さくすることができる。このため，生成された楽音

の質を向上することができると共に，同時発音チャンネル数を増加することができる。また，楽音波

形サンプルの演算をＭＩＤＩイベントが入力される毎に行うようにすると，演算が分散されるように

なり，発音初期処理による発音数の減少を防止することができる。さらに，生成中の発音チャンネル

の内，楽音のレベル（ＡＥＧ波形）が十分に減衰したチャンネルは，その時点より演算対象から外さ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/404/082404_hanrei.pdf
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れて，非発音チャンネルとなるようにしている。」（段落【００１３】）」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

補正前 補正後 

【請求項１】複数の楽音の発生を指示する第１の

ステップと、指示された楽音をいずれかのチャン

ネルに割り当て、該楽音の制御データを割り当て

たチャンネルレジスタに書き込んで記憶させる

第２のステップと、所定時間間隔で演算開始を指

示する第３のステップと、前記第３のステップに

おける演算開始の指示に応じて各チャンネルの

楽音生成演算を順次実行し、前記チャンネルレジ

スタに記憶された複数チャンネル分の制御デー

タに基づき複数サンプル分の波形データを生成

する第４のステップと、各サンプル毎に、生成さ

れた複数チャンネル分の波形データを混合し、複

数サンプル分の混合サンプルを生成する第５の

ステップと、該複数サンプル分の混合サンプル

を、サンプリング周期毎にアナログ信号に変換す

る第６のステップとからなり、前記第４のステッ

プの楽音生成演算においては、各発音チャンネル

毎に、前記チャンネルレジスタからの１回の制御

データの読出しに基づいて、該制御データの読み

出された発音チャンネルの複数サンプル分の波

形データの生成と、前記チャンネルレジスタへの

前記波形データ生成後の制御データの書き込み

を行うようにしたことを特徴とする楽音生成方

法。 

【請求項１】指定された音を発生するための発生

命令を発行する第１のステップと、指定された音

を複数の発音チャンネルの１つに割り当て、割り

当てたチャンネルに対応して該指定された音の制

御データをレジスタに記憶する第２のステップ

と、所定時間間隔で演算開始命令を発行する第３

のステップと、各演算開始命令に応じて、前記レ

ジスタに記憶された制御データに基づき各チャン

ネル毎の波形データの複数サンプルをまとめて算

術的に生成するように前記各チャンネルで音生成

演算を実行する第４のステップであって、この音

生成演算は、生成すべき該複数サンプル分のサン

プリング周期を合計した時間よりも短い時間内で

行われることと、個々のチャンネルで生成された

波形データのサンプルを各サンプル点毎に混合

し、該各サンプル点毎の混合サンプルデータを生

成する第５のステップと、各サンプリング周期毎

に順次サンプル点の前記混合サンプルデータを順

次出力する第６のステップとを具備するようにし

たことを特徴とする音生成方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成11年9月21日 ： 被告（特許権者）による手続補正（「楽音」を「音」とするなどの手続補正）

（上記「補正後」の発明参照） 

平成11年11月19日 ： 特許権の設定登録 

平成23年1月28日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2011-800012号） 

平成23年8月9日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

 イ 当初明細書に記載された「楽音」は，演奏情報に応じて複数の発音チャンネルのうちの１つに

割り当てられ，波形が生成されて発音されるものであるから，その生成の方法によってのみ規定され

るものであって，波形の具体的な中身（ピアノ音であるとか楽曲であるとか）には関わりなく規定さ

れるものである。 

 したがって，具体的な個々の音について，いちいち当初明細書に記載がなくとも，上記の生成方法

により規定される音であれば当初明細書に記載した事項の範囲内であるといえるから，そのような音

を含んだ「音」として補正することが，当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものではな

いということはできない。 

判決 

原告の主張 

 …本件補正による本件発明１の「指定された

音」は，「演奏情報によって指定される」との限

定がなく，発音チャンネルの割当てが「演奏情報

に応じて」行われるとの限定もないから，演奏情

報との関係で定義される「楽音」以外の一般的な

「音」全般を包含するものであって，新規事項の

追加に当たる。 

被告の主張 

 (2) 当初明細書に記載されている「楽音」とは，

「音楽を構成する素材として」用いられる「音」

であり，元より「音」としての意義を有している。

したがって，「指定された楽音」を「指定された音」

と補正することは，当初明細書に記載された事項

の範囲内の補正である。 

裁判所の判断 

 しかし，複数サンプル分をまとめて生成することで準備処理の負担を軽減するという当初明細書に

記載された発明の技術的思想（段落【００１３】）は，請求項１における「指定」の対象が演奏情報

によるものか，それ以外の何らかの情報によるものかとは無関係であり，当業者が，演奏情報以外の

何らかの情報により音が指定された場合について，当初明細書に記載された発明の技術的思想の範囲

内に含まれないと解すべき根拠はないから，演奏情報による楽音の指定を，何らかの情報による音の

指定に補正することは，当初明細書に記載された事項の範囲内であるといえるのであり，「楽音」を

「音」とする補正は，新規事項の追加には当たらない。 
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(81-1)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(1) 

裁判例 

分類 

81-1:特許請求の範囲に対する上位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「船舶」（無効審判） 

知財高判平成24年9月10日（平成24年（行ケ）第10425号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2007-238381号（特開2009-67253号公報） 

分類 B63B 13/00 

結論 認容 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、池下朗裁判官、新谷貴昭裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、多種多様な船舶に対して、多種多様な方式のバラスト水処理装置を船内適所に容易に

設置可能とする船舶構造を適用することを目的とし、バラスト水の取水時または排水時にバラスト水

中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置

を、船舶後方であって吃水線よりも上方に位置する舵取機室内に配設する構成とする。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「【００３０】 

 また，舵取機室９は，バラストポンプ１３が設置される機関室８に隣接して近いため，処理装置入

口側配管系統１５及び処理装置出口側配管系統１６に必要となる配管長及び配管設置スペースが少な

くてすみ，バラスト水処理に伴う圧力損失も最小限に抑えることができる。 

 また，舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむと

いう利点もある。 

 また，舵取機室９は，船舶の吃水より上方に位置するため，緊急時においてはバラスト水を容易に

船外へ排水できるという利点もある。 

 なお，本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく，本発明の要旨を逸脱しない範囲内に

おいて適宜変更することができる。」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=4
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/558/083558_hanrei.pdf
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 「…「非防爆エリア」という用語は，船舶の分野で一般的に用いられている用語であると認められ，

危険場所（危険区画又は区域）の反対語である非危険場所と同義であり，防爆構造が要求されない領

域，すなわち，電気機器の構造，設置及び使用について特に考慮しなければならないほどの爆発性混

合気が存在しない区画又は区域を意味する…」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（補正前は請求項1のみ記載、補正後は請求項7のみ記載） 

補正前 補正後（本件補正後の特許発明7又は本件発明6） 

【請求項１】バラスト水の取水時または排水時に

バラスト水中の微生物類を処理して除去または

死滅させるバラスト水処理装置を備えている船

舶構造であって，前記バラスト水処理装置が船舶

後方の舵取機室内に配設されていることを特徴

とする船舶構造。 

【請求項７】バラスト水の取水時または排水時に

バラスト水中の微生物類を処理して除去または死

滅させるバラスト水処理装置を備えている船舶で

あって，前記バラスト水処理装置が船舶後方の非

防爆エリアに配設されていることを特徴とする船

舶。 

 

 

 

（５）手続の経緯 

平成22年3月24日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成22年5月14日 ： 特許権の設定登録 

平成23年12月22日 ： 被告らによる特許無効審判の請求（無効2011-800262号） 

平成24年4月10日 ： 原告（特許権者）による訂正の請求（請求項6を削除し，請求項7を6に繰り上

げる訂正等） 

平成24年11月5日 ： 訂正を認容、「…請求項６に係る発明についての特許を無効とする。…」との

審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 本件補正後の特許発明７…は，出願当初の明細書，特許請求の範囲および図面には記載されていな

い「バラスト水処理装置が船舶後方の非防爆エリアに配設されている」という構成を特徴としている。 

 『非防爆エリア』という語は，当業者において『非危険区域』や『非危険区画』と解釈できたとし

ても，『バラスト水処理装置』は舵取機室９以外に具体的にどの場所に配設すると特定しているもの

ではないから，船舶後方の舵取機室９以外の『非危険区域（非危険区画）』ならどの場所（機関室も

含む）でもよいことになる。このことは，『バラスト水処理装置を舵取機室９に配設』するという本

件出願当初の発明の要旨を逸脱し，新たな技術事項を導入したものと認められることになり，願書に

最初に添付した明細書に記載された技術範囲を逸脱するものとなり，新規な事項に該当し特許法１７

条の２第３項の規定により特許を受けることができないものである。 

したがって，本件発明６は特許法１２３条１項１号の規定により無効とすべきである。 
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判決 

原告の主張 

 イ 当初明細書【００３０】の記載 

 したがって，当業者が，当初明細書【００３０】

の「舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種

制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむと

いう利点もある。」という記載に接すれば，…適

切であるということを認識することになる。 

 …当初明細書の【００３０】からは，本件発明

６の構成のうち，バラスト水処理装置を非防爆エ

リアに配設するという構成を採用することによ

って，船舶におけるバラスト水処理装置の適切な

設置場所を提供するという本件発明の課題が解

決されるという技術的事項を導くことができる。 

 ウ 当初明細書【０００６】の記載 

 当初明細書の【０００６】には，「バラスト水

処理装置を船内に配置する場合，貨物積載量の確

保や可燃性貨物の積載に伴う危険区画等を考慮

すると，船体中央部分に配置することを避け，船

首または船尾に配置することが望ましい。」と記

載されている。「危険区画」とは「防爆エリア」

と同義であるから，上記の記載を当業者が読め

ば，バラスト水処理装置は防爆エリアを避けて

（すなわち非防爆エリアに）配置することが望ま

しいということを理解することができる。 

 …バラスト水処理装置を舵取機室に配設する

と，①舵取機室の内部には，バラスト水処理装置

の設置が可能となる大きな設置空間を容易に確

保することができること，②…③…④…⑤…⑥…

⑦…，の利点がある。 

 上記①～⑦は，バラスト水処理装置の設置場所

を選定する上での考慮要素を示すものであり，よ

り多くの項目を満たすほど望ましいということ

ができるが，他方で，バラスト水処理装置の設置

場所としての必須要件として記載されているわ

けではない。すなわち，舵取機室は，これらの条

件を全て充足する区画であるから，バラスト水処

被告の主張 

 イ 当初明細書等に記載された技術的事項 

 以上を総括すれば，当初明細書等には，バラス

ト水処理装置を舵取機室内に設置する発明の目

的，構成及び効果が記載されている。しかし，バ

ラスト水処理装置を舵取機室以外に設置すること

に関する技術的事項は，唯一【００２５】に機関

室に設置した場合のデメリットが記載されている

のみであり，バラスト水処理装置を舵取機室以外

に設置する発明は，記載されていない。 

 (2) 本件補正により追加された技術的事項 

 本件発明６には，バラスト水処理装置が，船舶

後方の非防爆エリアの舵取機室内に配設される発

明と，船舶後方の非防爆エリアにあって舵取機室

以外に配設される発明が包含されている。 

 しかし，当初明細書等のすべての記載を総合す

ることにより導かれる技術的事項には，後者の，

バラスト水処理装置が，船舶後方の非防爆エリア

であって舵取機室以外に配設される発明は含まれ

ていない。 

 したがって，バラスト水処理装置が，船舶後方

の非防爆エリアであって舵取機室以外に配設され

る発明は，当初明細書等のすべての記載を総合す

ることにより導かれる技術的事項以外の追加事項

であり，かかる技術的事項を追加した本件補正は，

特許法１７条の２第３項の要件を満たさないもの

である。 
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理装置を配設する上で最適の場所であるとされ

ているにすぎず，当初明細書の記載は，舵取機室

以外の場所にバラスト水処理装置を配設するこ

とを排除するものではない。 

 上記のとおり，本件発明６の構成のうち，バラ

スト水処理装置を非防爆エリアに配設するとい

う構成を採用することによって，上記の課題が解

決されるという技術的事項は，当初明細書の【０

０３０】及び【０００６】から導かれるものであ

り，本件補正は，当該技術的事項との関係におい

て，新たな技術的事項を導入していないから，特

許法１７条の２第３項に違反するものではない。 

裁判所の判断 

 (1)当初明細書の記載事項 

 …当初明細書の全体的な要旨としては，バラスト水処理装置の配設場所について，舵取機室に主眼

が置かれたものであり，「非防爆エリア」に関しては、【００３０】に唯一記載があるものの，その意

味を含む具体的な内容については，舵取機室以外の例示はないことをまず指摘することができる。 

 (2)出願時の技術常識の参酌 

 …当初明細書において，「非防爆エリア」という用語の意味が記載されておらず，操舵機室以外に

「非防爆エリア」の例示は存在しない。しかし，上記技術常識に照らせば，当初明細書に接した当業

者は，「非防爆エリア」の意味や場所を明確に理解できるというべきである。 

 (3)【００３０】の記載事項 

 本件発明６の構成である「非防爆エリア」について，前記のとおり，当初明細書の【００３０】に，

「また、舵取機室９は非防爆エリアであるから，各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむと

いう利点もある。」と記載されている。 

 ここに記載された利点は，文理上，舵取機室の副次的な効果として述べられている。しかし，当該

記載に接した当業者は，この効果は舵取機室に限定されるものではなく，舵取機室とは別次元の「非

防爆エリア」の一般的な効果として理解するというべきである。 

 そうすると，当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載

が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機

器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはな

く，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解す

るものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室と

はほとんど無関係な単独の構成として理解するというというべきである。 

 よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によっ

て，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術

的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記
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載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法１７条の２第３項の要件を

満たさないとすることはできない。 
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(81-2)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(2) 

裁判例 

分類 

81-2:特許請求の範囲に対する下位概念化する補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「冷蔵庫」（査定不服審判） 

知財高判平成24年9月26日（平成23年（行ケ）第10351号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2006-507773号（特表2006-521531号公報） 

分類 F25D 11/02 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、真辺朋子裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、冷蔵庫本体１の相対的に上部に冷蔵室３が設けられ、

下部に冷凍室５が設けられる冷蔵庫において、冷蔵室３の内部に別

の断熱隔壁によって区画され、内部に製氷のための製氷機２４と作

った氷を保存する氷保存部２６とが備えられる製氷室２０と、製氷

室２０内部の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイク

ルの構成部品の１つである第１の熱交換機３２と、冷蔵室３及び冷

凍室５の温度を設定するための冷気を発生させる熱交換サイクルの

構成部品の１つである第２の熱交換機４６とを含んで構成される。

これにより、冷蔵室の温度制御が確実になり、冷気の損失が最小化

され、かつ、製氷機及びディスペンサに水を供給するための構成が

簡素になる利点がある。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「…【００１９】… 

「前記製氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けられる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本体の両端

上下部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可能に支持される一対の扉によって開閉される。 

…【００２０】… 

「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=5
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/606/082606_hanrei.pdf
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する。前記冷蔵室を開閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，

相互密着される。」…」（判決より抜粋、ただし、改行を適宜行っている） 

 

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室

が設けられ，下部に冷凍室が設けられている冷蔵

庫において， 

 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，

前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉

と， 

 前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方

に位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態

では前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室と， 

 前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，前記

製氷室と連通して前記製氷室内部の氷が外部に

排出されるようにするディスペンサと， 

 前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口

部が前記製氷室と連通し，出口部が前記ディスペ

ンサと連通する氷排出ダクトを含み， 

 前記製氷室は， 

 氷を作るための製氷機と， 

 前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部

と， 

 前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷

を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷

移送機構を含むことを特徴とする冷蔵庫。 

【請求項１】冷蔵庫本体の相対的に上部に冷蔵室

が設けられ，下部に冷凍室が設けられている冷蔵

庫において， 

 前記冷蔵室の周縁部に回動可能に設けられて，

前記冷蔵室を選択的に開閉する一対の冷蔵室扉

と， 

 前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後方に

位置し，前記いずれか１つの扉が閉まった状態で

は前記冷蔵室の内部空間に位置する製氷室であ

り，前記一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面

に取付けられる製氷室と， 

 前記いずれか１つの冷蔵室扉に設けられ，かつ

前記製氷室の下側に設けられ，前記製氷室と連通

して前記製氷室内部の氷が外部に排出されるよう

にするディスペンサと， 

 前記いずれか１つの冷蔵室扉を貫通して，入口

部が前記製氷室と連通し，出口部が前記ディスペ

ンサと連通する氷排出ダクトを含み， 

 前記製氷室は， 

 氷を作るための製氷機と， 

 前記製氷機より作られた氷を貯蔵する貯蔵部

と， 

 前記氷貯蔵部に設けられ，前記氷貯蔵部内の氷

を前記氷排出ダクトの入口部の方に移送する氷移

送機構を含む冷蔵庫。 

 

（４）手続の経緯 

平成22年7月2日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2010-14727号）、 

手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成23年6月21日 ： 本件補正を却下、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 
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審決（判決より抜粋） 

 出願当初明細書等の内容は，製氷室と，冷蔵庫に回動可能に設けられた冷蔵室扉との関連構成につ

き，ア）製氷室は冷蔵室内部に設けること，イ）該製氷室と冷蔵庫に回動可能に設けられる冷蔵庫用

扉との間に，供給管などの連結部材の存在は排除していないものの，製氷室自体を冷蔵室扉に取付け

ることの開示も示唆もないこと，ウ）『扉の一側に製氷室を備える』との事項は，発明の詳細な説明・・・

を参酌しても，製氷室を冷蔵室の内部に設けることを前提とし，扉の冷蔵室側に配置した構成を意味

するものと解釈することが自然である。 

 してみると，原告が，・・・『製氷室が扉の後面に取り付けられる』との事項が，本願の当初明細

書の記載と技術常識から自明な事項であるとした主張は，採用できない。 

 そして，『一対の冷蔵室扉中のいずれか１つの後面に取付けられる製氷室』を付加する補正を行う

ことにより，『冷蔵室に回動可能に設けられる冷蔵室扉に，製氷室を取付ける』という新たな技術的

事項が導入されるものといえる。そうすると，本件補正により付加された，『一対の冷蔵室扉中のい

ずれか１つの後面に取付けられる製氷室』との発明特定事項は，願書に最初に添付した明細書，特許

請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものとはいえない。 

判決 

原告の主張 

 …当初明細書の段落【００１９】には，「前記

製氷室は，前記冷蔵庫の内部に着脱可能に設けら

れる。前記冷蔵室は，前記冷蔵庫本体の両端上下

部に備えられるヒンジによってそれぞれ回転可

能に支持される一対の扉によって開閉される。」

との記載が，また段落【００２０】には，「前記

扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との

記載があるから，特許請求の範囲にいう「冷蔵庫」

には，回転可能に支持される一対の扉の一側に，

製氷室が取り付けられることが記載されている。

ここで，「一側」とは，…扉の前面又は後面のい

ずれかを指すことが明らかである。 

 冷蔵庫の外側に当たる扉の前面に製氷室を取

り付けるとすれば，扉の前面にそのためのスペー

スが必要となって冷蔵庫が大きくなるし，製氷室

の温度制御が困難となって製氷機能を維持でき

なくなるおそれもあるから，かかる設計は当業者

にとっておよそ考え難い。そうすると，前記「扉

の一側」は，当業者の技術常識に照らせば，冷蔵

庫の内側である扉の後面を意味するものと解す

べきであり，したがって，当初明細書には，回転

被告の主張 

 …当初明細書…及び図面に開示されているもの

は，製氷室が冷蔵庫の中に設けられる構成のみで

あるし，発明の作用効果…においても，冷蔵室の

内部に製氷室を設けることが記載されているのみ

である。 

 また，当初明細書の背景技術に係る記載部分で

は，製氷室を設ける個所を冷凍室の内部から冷蔵

室の内部に変更したことが発明の主要な創意工夫

点であるとされており，特許請求の範囲の記載に

も，当該発明に関する発明の詳細な説明の部分や

図面にも，製氷室を冷蔵室の内部以外の個所に設

ける旨の記載は存しない。 

 そして，…段落【００２０】の「前記扉の一側

には，前記製氷室が備えられる。」との記載も，

扉の一面に製氷室を設けることを意味せず，製氷

室を冷蔵室の内部に設けることを前提とするもの

にすぎない。 

 したがって，当初明細書等からは，製氷室は，

冷蔵室の内部に設けられるものとしか把握できな

い。 
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可能に支持される一対の扉の後面に製氷室を設

ける技術的事項が開示されている。 

裁判所の判断 

 本件補正は，請求項１の特許請求の範囲に，一対の冷蔵室扉のうちのいずれか一方の後面（背面）

に製氷室を取り付けるとの限定を加えるものであるが，願書に添付された当初明細書…の発明の詳細

な説明には，冷蔵室扉よりも後方（内側）に位置する冷蔵室の内部に製氷室を設けることが記載され

ているのみで，扉自体に製氷室を内蔵させることは記載も示唆もない。また，当初明細書に添付の図

面を見ても，扉自体に製氷室を内蔵させる構成を見て取ることができない。 

 …段落【００１９】には，「前記製氷室は，前記冷蔵室の内部に着脱可能に設けられる。」と記載

されているのみで，冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成が含意されていると見るのは困難であ

る。段落【００２０】にも，「前記扉の一側には，前記製氷室が備えられる。」との記載があるが，

この１文に引き続いて，「前記冷蔵室を開閉する扉は，それぞれ異なる幅を有する。前記冷蔵室を開

閉する複数の扉の先端には，それぞれガスケットが備えられ，扉が閉まった時，相互密着される。」

との記載があることにかんがみると，上記「前記扉の一側」との文言も，冷蔵室の一対（複数）の扉

相互間で構造に違いがあることに着目した表現であるとみるのが合理的であって，単に一対の扉のう

ちの片方の側（より正確にはこの片方の扉の後方（内側））に製氷室が位置することを意味するもの

にすぎないというべきである。したがって，上記「前記扉の一側」が冷蔵室の扉の後面（内側の面）

を指すとか，上記段落が冷蔵室扉自体に製氷室を内蔵させる構成を意味するということはできない。 
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(81-3)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(3) 

裁判例 

分類 

81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「ディープ紫外線リソグラフィー」（特許異議の申立て） 

東京高判平成13年12月11日（平成13年（行ケ）第89号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平5-287158号（特開平7-50253号公報） 

分類 H01L 21/027 

結論 認容 

関連条文 （旧）第120条の4第3項、（旧）第131条第2項 

裁判体 東京高裁第18民事部 永井紀昭裁判長、塩月秀平裁判官、橋本英史裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【目的】  本発明は新しい短波長リソグラフシステムに関する。 

【構成】  本発明によるリソグラフシステムは、ディープ紫外線の範囲の波長にて動作する狭バンド

幅可調節レーザーを含む。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「【０００２】【発明の背景】本発明は光学リソグラフィー、より詳細には高品質細線半導体デバイス

を製造するために採用される短波長光学リソグラフィー用の装置および方法に関する。 

【０００３】光学写像システムにおける等しい線及び間隔の分解能限界（Ｌｍｉｎ）は以下によって

表わされることが知られている。 

【０００４】Ｌｍｉｎ＝Ｋλ／ＮＡ （１） 

ここで、Ｋは定数であり、この値は典型的には０．４から１．０の範囲にあり製造及び照射条件並び

にレジスト特性に依存し、λは露出放射線の波長であり、そしてＮＡは投影光学装置の開口数である。 

【０００５】（１）式より、印刷可能な最少形状はλを減少させるか、あるいはＮＡを増加することに

よって縮小できることがわかる。しかし、システムの焦点の深度は（ＮＡ）2に逆比例して変化するた

め、通常、実際の高分解能システムにおいては所望のＬｍｉｎを達成するのにはＮＡを増加するので

はなくλを減少する方が有利である。本発明は新しい短波長リソグラフシステムに関する。 

【００１４】図２の装置１４内に含まれる個々のレンズは石英ガラスのみから製造される。石英ガラ

スは短波長光に対して高度に透明な高安定材質である、さらに、石英ガラスは指定のレンズ設計に従

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/012142_hanrei.pdf
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って精密に加工することができる。このような明白な長所を持つのにもかかわらず、レーザー照射に

基づく短波長（例えば、ディープＵＶ）光学リソグラフィー用の高品質レンズアセンブリを製造する

のに単一の光学材質（石英ガラス）の使用を提唱するのは本出願人が初めてである。従来は、色収差

を補正するために複合材質を使用してレンズを製造するのが通常であった。 

【００１５】本出願人は石英ガラスのみから製造されるレンズアセンブリを設計してみて、このアセ

ンブリと結合されるレーザー源が、単一の光学材質アセンブリにて色収差の問題を回避するためには、

実用上極度に狭いバンド幅を持つことが要求されることを認識した。レーザー源のバンド幅が十分に

狭くないときは、色収差の問題を回避できなく、従って、レーザービームが照射されるウエーハ４０

（図２）上の投射像がボケてしまう結果となる。 

【００１６】しかし、本出願人は十分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に

広いバンド幅を持つことを発見した。この時点でとるべき１つの明白な行動は、他の研究者のように、

利用できるレーザー源のバンド幅の範囲内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設

計することである。しかし、これは石英ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。このた

め、本出願人は、石英ガラスのみによるレンズ設計はそのままとし、レーザー源を十分に狭いバンド

幅を示すように再設計する明白でない方法をとった。この独特のアプローチによってより優れたレン

ズの設計が実現されたばかりか、さらに、電子的焦点追跡、並びにレーザー源の電子的調節を達成す

る道が開かれた。レーザー源の電子的調節によって、後に詳細に説明されるように、レーザー源をレ

ンズアセンブリの動作特性に合致させることが可能となる。 

【００１７】一例として、図１の装置１０に含まれるレーザー１２はエクサイマーレーザーから構成

される。この分類のレーザーは例えば、４０００オングストローム以下から２０００オングストロー

ム以下の範囲の波長にはＵＶ放射を行なう能力を持つ。エクサイマーレーザー及びこれらのリソグラ

フィーへの応用は多数の文献に紹介されている。・・・一例として、図１のレーザー１２は２４８４オ

ングストロームの公称中心波長にて動作するように設計されたパルスＫｒＦガスエクサイマーレーザ

ーから構成される。（ＫｒＦ内のフッ素成分は非常に有毒である。）一例として、レーザー１２のパル

ス反復速度は約１０００パルス／秒に選択される。 

【００１８】本質的には、ＫｒＦエクサイマーレーザー１２（図１）は電力半値点で約１０オングス

トロームのスペクトルバンド幅を持つ。しかし、高分解能リソグラフィー用の石英ガラスのみのレン

ズアセンブリは色収差の問題を回避するためには約０．１オングストローム以下のレーザー源バンド

幅が必要であることが再確認されたため、本出願人はレーザー１２とバンド幅狭化手段とを結合する

ことによって、２４８４オングストロームの所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バン

ド幅を特徴とする出力を得ることに成功した。１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々

のパルスのパワーは約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィ

ーに対して十分なものである。 

【００１９】レーザー１２の固有のバンド幅を狭化するためには、幾つかの方法が使用できる。図３

にはこれを遂行するための１つの適当なアセンブリが示される（この図面にはレーザーの部分４２及

び４４も示される）。レーザーから放射されるビーム４６は標準低長短比エタロン４８を通じて伝播さ

れ、従来のかすめ入射線回折格子５０に入射するが、これと対面して高反射率ミラー５２が位置する。

一例として、回折格子５０は１ミリメートル当たり３０００から４０００の溝を持つ。要素４８、５
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０及び５２はそれぞれ調節及びバンド幅狭化手段を構成する。このアセンブリは図１にも示され、参

照番号５４が与えられている（“バンド幅狭化”は当分野においては、“線幅狭化”とも呼ばれる）。 

【００２２】当技術においては、バンド幅狭化手段５４によって遂行されるような短波長レーザーの

出力の調節あるいはバンド幅狭化を遂行するための幾つかの装置が知られている。・・・T．J．マッキ

ー（T．J．Mckee）らによって、IEEE ジャーナル オブ クゥオンタム エレクトロニクス（IEEE Journalof 

QuantumElectronics）、Vol．１、QE－１５，No．５、１９７９年５月号、ページ３３２－３３４に発

表の論文〔TEA稀ガスハロゲン化物エクサイマーレーザーのスペクトル狭化を含む動作及びビーム特性

（Operating and Beam Characteristics，Including Spectral Narrowing of a TER Rare－Gas Halide 

Excimer Laser）〕・・・ 

【００４８】焦点追跡装置の動作は以下の通りである。・・・中心波長が０．１オングストロームだけ

増加される。これによって、レンズの焦点距離が１ミクロンだけ減少され、こうして、レンズ－ウエ

ーハ間距離の想定された１ミクロンの減少が正確に補正される。。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

【請求項12】デバイスを製造する方法において、

相対的に広いバンド幅を特徴とするレーザー放

射を発生するステップ、前記放射の少なくとも一

部を前記放射の経路内に配置されたレンズアセ

ンブリを介して加工物に向けるステップ、ここ

で、前記アセンブリは前記相対的に広いバンド幅

放射に応答して許容できないほど大きな色収差

を示すものであり、前記アセンブリが許容できる

ほど低い色収差を示すように前記放射のバンド

幅を十分に狭めるステップ、及び前記加工物から

前記デバイスを完成するために前記加工物をさ

らに処理するステップを含むことを特徴とする

製造方法。 

【請求項１】 (2) 訂正後（補正前）の請求項９

（上記請求項１２に対応）に係る発明の要旨 

 半導体材料から集積回路を製造する方法におい

て、０．１Å以下のバンド幅に狭化された紫外エ

キサイマーレーザー照射を発生するステップ、前

記狭バンド幅放射の少なくとも一部を前記放射の

経路内に配置された石英ガラスのみのレンズアセ

ンブリを介して半導体材料に向けるステップ、及

び前記半導体材料から前記集積回路を完成するた

めに前記半導体材料をさらに処理するステップを

含むことを特徴とする製造方法。 

 (3) 訂正後（補正後）の請求項９に係る発明の

要旨 

 半導体材料からなる加工物から集積回路デバイ

スを製造する方法において、相対的に広いバンド

幅を特徴とするＫｒＦエクサイマーレーザーパル

ス放射を発生するステップ、前記放射の少なくと

も一部を前記放射の経路内に配置された石英ガラ

スのみのレンズアセンブリを介してレジスト層を

有する加工物に向けるステップ、ここで、前記ア

センブリは前記相対的に広いバンド幅放射に応答

して許容できないほど大きな色収差を示すもので



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 37 - 

あり、前記レンズアセンブリに前記放射を向ける

前に、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパ

ワーが少なくとも５ミリジュールではあるが、前

記アセンブリが許容できるほど低い色収差を示す

ように前記放射のバンド幅を電力半値点で０．１

オングストローム以下のバンド幅に十分に狭める

ステップ、及び前記加工物から前記デバイスを完

成するために前記加工物をさらに処理するステッ

プを含むことを特徴とする製造方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成10年 3月20日 ： 特許権の設定登録 

平成10年12月 4日 ： 特許異議の申立て（異議10-75824号） 

平成11年12月15日 ： 訂正請求 

平成12年 1月14日 ： 訂正拒絶理由通知 

平成12年 8月 4日 ： 手続補正書 

平成12年10月17日 ： 「特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定 

 …補正後の訂正事項に含まれる、「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なくとも5ミ

リジュールではある」という技術事項は、バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが5ミリジ

ュール以上であることを意味するから、「個々のパルスのパワーは約5ミリジュールである」（段落【０

０１８】）としか規定していない本件の訂正前明細書には記載されていない事項である。訂正事項を

訂正前明細書に記載されていない技術事項を含むように補正する上記補正は訂正請求書の要旨を変

更するものである。 

 よって、上記補正は、請求書の要旨の変更に該当し、特許法第120条の4第3項の規定により準用さ

れる同法第131条第2項の規定に適合しない。 

判決 

原告の主張 

 …本件発明においては、ｋｒＦエクサイマー

レーザーの放射ビームは、石英レンズのみのレ

ンズアセンブリで色収差の問題を回避するため

に、スペクトルバンド幅が０．１オングストロ

ーム以下に狭化されるものであり、段落【００

１８】の実施例では、１０オングストロームの

スペクトルバンド幅から０．０５オングストロ

被告の主張 

 …高分解能高スループットリソグラフィーを実

現するためには、個々のパルスのパワーは、ある適

当な有限の範囲内にあることが必要であることが

当業者の常識であるから、段落【００１８】の「こ

れら個々のパルスのパワーは約５ミリジュールで

あるが、これは均質の高分解能高スループットリソ

グラフィーに対して十分なものである。」という記
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ームへと狭化されている。しかしながら、スペ

クトルバンド幅を狭くすればレーザービームパ

ルスのパワーはそれだけ減少して、ウェハー上

のレジストを適切に露光するのに十分なもので

はない弱いパワーになるおそれがある。そこで、

段落【００１８】は、０．０５オングストロー

ムのスペクトルバンド幅の場合でも、約５ミリ

ジュールのパワーが得られ、これは均質の高分

解能高スループットリソグラフィーに対し十分

なパワーであると報告し、石英レンズシステム

の実現性を確認しているのである。 

 …ここでの約５ミリジュールのパワーは、均

質の高分解能高スループットリソグラフィーに

対し十分なパワーであるとして報告されている

のであるから、これより大きいパワーについて

は、均質の高分解能高スループットリソグラフ

ィーを保証するパワーとして自ら示唆されてい

るのである。 

載は、当業者においては、個々のパルスのパワーで

ある約５ミリジュールという値が、０．０５オング

ストロームという電力半値点バンド幅と相まって、

高分解能高スループットリソグラフィを実現する

ための、ある適当な有限の範囲内にあるということ

を示唆しているのであって、「バンド幅を狭くされ

た放射の各パルスのパワーが少なくとも５ミリジ

ュールではある」という構成を教示しているという

ことはできない。 

裁判所の判断 

 …訂正前明細書には、「実際の高分解能システムにおいては所望のＬｍｉｎを達成するのにはＮＡ

を増加するのではなくλを減少する方が有利である。」（段落【０００５】）、 「本出願人は十分なパ

ワーを持つ適当な短波長レーザー源は全て本質的に極度に広いバンド幅を持つことを発見した。この

時点でとるべき１つの明白な行動は、他の研究者のように、利用できるレーザー源のバンド幅の範囲

内で色収差の問題を回避するためにレンズアセンブリを再設計することである。しかし、これは石英

ガラス以外の光学材質を併用することを必要とする。」（段落【００１６】）、及び、 「図１の装置１

０に含まれるレーザー１２はエクサイマーレーザーから構成される。この分類のレーザーは例えば、

４０００オングストローム以下から２０００オングストローム以下の範囲の波長にはＵＶ放射を行

なう能力を持つ。エクサイマーレーザー及びこれらのリソグラフィーへの応用は多数の文献に紹介さ

れている。」（段落【００１７】） との記載があり、これらによれば、バンド幅を狭化していない「十

分なパワーを持つ適当な短波長レーザー源」が高分解能リソグラフィーに用いられることが記載され

ていると認められる。そして、バンド幅を狭化することによって、短波長レーザー源のパワーが減少

することはあっても、増加することは考えられないから、段落【００１６】及び段落【００１７】に

おけるレーザー源の個々のパルスのパワーは、段落【００１８】における個々のパルスのパワー、す

なわち約５ミリジュールよりも大きいものと認めることができる。すなわち、個々のパルスのパワー

が約５ミリジュールよりも大きい短波長レーザー源が高分解能リソグラフィーに用いられているこ

とも、事実上訂正前明細書に記載されているというべきである。 

 ５ このことを踏まえて段落【００１８】の記載を更に検討すると、「２４８４オングストローム
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の所でたった０．０５オングストロームの電力半値点バンド幅を特徴とする出力を得ることに成功し

た。」との記載は、短波長かつ狭バンド幅の出力を得ることで高分解能を達成できることを意味する

ものであり、これに続く「１０００パルス／秒の反復速度における、これら個々のパルスのパワーは

約５ミリジュールであるが、これは均質の高分解能高スループットリソグラフィーに対して十分なも

のである。」との記載は、バンド幅を狭化することにより高スループット達成に必要なパワーに満た

ないおそれがあるが、実験の結果個々のパルスのパワーは約５ミリジュールであり、高分解能を維持

し高スループット達成にも支障がないことを確認した、との意味に解するのが合理的である。この解

釈によれば、段落【００１８】の「約５ミリジュールであるが、・・・十分なものである。」との記載

が、約５ミリジュール以上であればよいこと、換言すれば「少なくとも５ミリジュールではある」こ

とを意味することが明らかである。 

 加えて、本件補正後の請求項９における「バンド幅を狭くされた放射の各パルスのパワーが少なく

とも５ミリジユールではある」との記載は、放射パワーについての記述であって、「半導体材料から

なる加工物」に照射される光のパワー（照射パワー）についての記述ではない。そして、照射パワー

を放射パワーよりも小さくすることは、吸収フィルタを配する等により容易に実現可能であるが、逆

に照射パワーを放射パワーよりも大きくすることが困難であることは明らかである。そうであれば、

バンド幅を狭化することにより、出力パワーが小さくなり高スループットを達成できないおそれがあ

る反面、出力パワー（放射パワー）が仮に大きすぎたとしても、そのことは高分解能を維持できない

ことには、直ちには結びつかないというべきであるから、段落【００１８】の「約５ミリジュールで

あるが、・・・十分なものである。」との記載は上記説示のように解釈しなければならないことが更に

裏付けられる。 

(注) 本判決は、訂正請求書の要旨の変更か否かが争われたものであることに留意が必要である。 
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(81-3)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(3) 

裁判例 

分類 

81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「透明材料のマーキング方法」（無効審判） 

知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10709号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-243439号（特開平11-156568号公報） 

分類 B23K 26/00 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ｆθレンズを用いることにより、レーザ光の光軸が基板面に対して傾いた場合にも、

その集光点までの深さをほぼ一定に保つことができるため、基板表面を損傷させることなく、薄いガ

ラス基板の比較的広い範囲にマークを形成することができ、また、集光点の面内方向の移動距離が、

ｆθレンズ入射前のレーザ光の光軸の傾きの変化に比例するため、歪の少ない模様を描くことを可能

にしたものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「当初明細書には，マーキング対象物の厚さに関して， 

ａ．（段落【０００９】）「本発明の目的は，薄い透明基板へのマーキングに適したマーキング方法を提

供することである。」， 

ｂ．（段落【００１３】）「厚さ１～２ｍｍのガラス基板にマーキングを行うと，基板内部のみならず，

表面にもクラックが発生してしまうことが判明した。」， 

ｃ．（段落【００１７】）「透明ガラス基板１として，例えば厚さ１０ｍｍの合成石英基板を使用する。」， 

ｄ．（段落【００３１】）「厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板にマーキングを行ったところ，」， 

との記載が認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/957/032957_hanrei.pdf
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【請求項１】マーキング対象物を準備する工程

と，前記マーキング対象物を形成する材料を透過

する波長域のレーザ光を，ｆθレンズを用いて該

マーキング対象物の内部に集光させることによ

り，該マーキング対象物の内部にマーキングを行

う工程とを有するマーキング方法。 

【請求項１】厚さが２ｍｍ以下の板状のマーキン

グ対象物を準備する工程と，前記マーキング対象

物を形成する材料を透過する波長域のレーザ光

を，ｆθレンズを用いて該マーキング対象物の内

部に集光させることにより，該マーキング対象物

の内部にマーキングを行う工程とを有し，前記マ

ーキングを行う工程において，前記マーキング対

象物を形成する材料の屈折率を考慮して，レーザ

光の集光点が前記マーキング対象物の内部に位置

するように，前記マーキング対象物の表面から前

記レーザ光の集光点までの深さを制御するマーキ

ング方法。 

【請求項３】前記マーキング対象物の厚さが１ｍ

ｍ以上である請求項１に記載のマーキング方法。 

 

（４）手続の経緯 

平成13年8月17日 ： 原告（特許権者側）による手続補正（上記「補正前」と「補正後」の発明参照） 

平成13年9月14日 ： 特許権の設定登録 

平成17年3月1日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2005-80064号） 

平成17年8月17日 ： 「…特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 …記載事項ａは、「薄い透明基板」の厚さの具体的数値範囲を示すものではない。 

 また、記載事項ｂは、凸レンズを用いたマーキングの評価実験の結果について問題点を述べたもの

であるが、本件発明がこの問題点を解決するものであるとの明示的な記載は見当たらず、しかも、本

件発明の実施例について述べたものである記載事項ｃにおいて、厚さが１０ｍｍとされていることか

ら、本件発明が厚さ１～２ｍｍの対象物へのマーキングを目的とするものであると理解することはで

きない。 

 記載事項ｄも本件発明の実施例について述べたものであるが、ここで「厚さ２ｍｍ」がマーキング

対象物の厚さの上限に当たることを示唆する記載は見当たらない。 

 以上のとおりであるから、本件の出願当初の明細書等に、マーキング対象物の厚さを「２ｍｍ以下」

とすることも、「１ｍｍ以上」とすることも、記載されていたとすることはできない。 

 よって、上記手続補正は、本件の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしたもの

ではなく、特許法第１７条の２第３項に規定する要件を満たさない。 

判決 

原告の主張 被告の主張 
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 …クラックの長さからみてマーキングがむず

かしくなる薄さが「薄い」基板であることは，

当業者であれば当初明細書に記載され説明され

ているものと十分に理解可能である。記載事項

ｈにあるようなガラス基板内部のクラックは，

特に特性が急峻に変わるような臨界性はないも

のの，ガラス基板の厚さ方向に長さ約５００μ

ｍとなっているのであれば，内部マーキング対

象物の基板の厚さとしては，この５００μｍを

超える長さであり，またこれよりも大きく５０

０μｍのクラックがさほど困難なく作れる厚さ

よりも薄いものであること，すなわち５００μ

ｍよりも厚い１ｍｍ以上であり，５００μｍの

クラックがさほど困難なく作れる厚さよりも薄

い「２ｍｍ以下」であることが説明されている。 

 …２．３ｍｍの基板にマーキングすることの

困難性を挙げている（段落【０００６】）のであ

るから，記載事項ａは，それだけで「薄い」透

明基板が２ｍｍ以下のものであると厚さの具体

的数値範囲を記載していなくても，「薄い」が２

ｍｍ以下の厚さを示していることは当初明細書

に説明されている。 

 …内部マーキングしにくいＰＭＭＡで２ｍｍ

厚に対して内部マーキングをすることができて

おり，それよりも内部マーキングしやすい材質

に対しては，より薄い対象物であっても内部マ

ーキングできるということを示している。 

 …「薄い」透明基板が「２ｍｍ以下」の厚さであ

ると特定できると主張するが，５００μｍのクラッ

クは，段落【００１２】記載の特定の条件の下の数

値にすぎず，本件発明の対象物を２ｍｍ以下に限定

する根拠にはならない。 

 …厚さ１０ｍｍの合成石英基板を使用した場合

及び厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板を使用した場合に，

当該明細書に開示された方法に従ってマーキング

対象物の内部にマーキングを行って，マークを形成

することができることが記載されているにすぎな

い。一方，当初明細書には，厚さが２ｍｍよりも薄

いマーキング対象物を使用して，その内部にマーク

を形成することについての記載は一切ない。同様

に，厚さ１ｍｍ以上のマーキング対象物を使用する

ことが好ましい旨の記載も，当初明細書には一切な

い。 

裁判所の判断 

 …クラックの長さは，レーザ光のエネルギやｆθレンズ１４の焦点距離によっても影響を受けるも

のと認められるから，レーザ光やレンズの条件によらず，一般に「ガラス基板の厚さ方向に長さ５０

０μｍのクラックが生じる」と理解することはできない。 

 そうすると，ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さが５００μｍであることを前提とする

原告の前記主張は，その前提において採用し得ないものというべきである。 

 …当初明細書（甲１７）には，「また，クラック６は，集光点Ｑからレーザ光の入射する基板表面

２に向かって延びるため，集光点Ｑの深さＨ２を，基板１の厚さの１／２よりも深くすることが好ま

しい。」（段落【００２２】）との記載はあるものの，この記載からは，クラックは基板表面に向かっ

て延びるので集光点位置を深くすることが好ましいことが理解できるにとどまり，それ以上に，基板
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の厚さとガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関係を示唆するものではなく，他に，そ

のような示唆を認めるに足りる記載も存在しない。まして，「２ｍｍ以下」「１ｍｍ以上」という具体

的な厚さについて，ガラス基板の厚さ方向に生じるクラックの長さとの関連において理解することが

可能な記載が，当初明細書に存在すると認めることは到底できない。 

 …１０ｍｍの石英基板及び厚さ２ｍｍのＰＭＭＡ基板について，基板表面に損傷を与えることなく

内部にのみマーキングできたとされている。これに照らせば，当初明細書に記載された厚さ２ｍｍの

ＰＭＭＡ基板の実施例というのは，透明基板内部にマーキングできた厚さの下限の例（最も薄い例）

を示したものと理解することはできても，これをもって厚さの上限値（最も厚い限度の数値）を示し

ているものと理解することは到底できない。 

以上によれば，当初明細書には，厚さが２ｍｍよりも薄いマーキング対象物を使用してその内部に

マークを形成することについての記載及び厚さ１ｍｍ以上のマーキング対象物を使用することが好

ましい旨の記載は，一切存在せず，当初明細書を見た当業者においてこれらの事項が明らかに理解で

きるような記載があると認めることもできない。 
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(81-3)-3 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(3) 

裁判例 

分類 

81-3:特許請求の範囲に対する数値限定をする補正が新規事項を追加するものか否かに

ついて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「薄膜トランジスタ」（査定不服審判） 

知財高判平成18年8月31日（平成17年（行ケ）第10767号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-67986号（特開2001-291876号公報） 

分類 H01L 29/786 

結論 認容 

関連条文 （旧）第17条の2第2項、（旧）第17条第2項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、大鷹一郎裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、薄膜状の絶縁ゲイト型電界効果トランジスタ（薄膜トランジスタもしくはＴＦＴ）等

の薄膜デバイスに関し、薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルにより結晶化された

ものであり、「①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が１×１０１６ｃｍ－３～１×１０

１９ｃｍ－３であること，②ニッケルの濃度の上限値は，ニッケルを除去することにより１×１０１９ｃ

ｍ－３を超えないようにすること」、を特徴とするものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「「本発明ではニッケル，鉄，コバルト，白金，パラジウムを用いるが，これらの材料は半導体材料

としてのシリコンにとっては好ましくない。そこで，過剰にシリコン膜中に含まれている場合には，

これを除去することが必要であるが，ニッケルに関しては，上記の反応の結果，結晶化の終端に達し

た珪化ニッケルはフッ酸もしくは塩酸に容易に溶解するので，これらの酸による処理によって基板か

らニッケルを減らすことができる。さらに，積極的にニッケル，鉄，コバルト，白金，パラジウムを

減らすには，結晶化工程の終了した後，塩化水素，各種塩化メタン…，各種塩化エタン…あるいは各

種塩化エチレン…等の塩素を含む雰囲気中で，４００～６５０℃で処理すればよい。特に，トリクロ

ロエチレン…は使用しやすい材料である。本発明によるシリコン膜中のニッケル，鉄，コバルト，白

金の濃度は，１×１０15ｃｍ-3～１原子％，より好ましくは１×１０16ｃｍ-3～１×１０19ｃｍ-3が好ま

しいとわかった。この範囲以下では結晶化が十分に進行せず，一方，この範囲を上回った場合には，

特性，信頼性が劣化する。」（段落【００１１】）」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/478/033478_hanrei.pdf
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 「実施例２，３，６には，「結晶化の終端に達した珪化ニッケルをフッ酸もしくは塩酸」による処理

又は「塩素を含む雰囲気中で，４００～６５０℃で処理」によるニッケル除去工程（段落【００１１】）

を経ていない薄膜トランジスタの実施例が記載されていること…が認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

補正前（本件第1補正発明） 補正後（本件第2補正発明） 

【請求項１】基板上に形成されたニッケルを含む

結晶性半導体膜と，前記結晶性半導体膜の上に形

成されたゲイト絶縁膜と，前記ゲイト絶縁膜の上

に形成されたゲイト電極とを有し，前記結晶性半

導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたもの

であり，前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッ

ケルの濃度は１×１０１６ｃｍ－３～１×１０１９ｃ

ｍ－３であり，前記ニッケルを除去することによ

り，前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の上限

値は前記濃度１×１０１９ｃｍ－３を上回らないこ

とを特徴とする薄膜トランジスタ。 

【請求項１】基板上に形成されたニッケルを含む

結晶性半導体膜と，前記結晶性半導体膜の上に形

成されたゲイト絶縁膜と，前記ゲイト絶縁膜の上

に形成されたゲイト電極とを有し，前記結晶性半

導体膜は前記ニッケルにより結晶化されたもの

であり，前記結晶性半導体膜に含まれる前記ニッ

ケルの濃度は１×１０１６ｃｍ－３～１×１０１９ｃ

ｍ－３であり，前記結晶性半導体膜中のニッケル濃

度の上限値は，前記ニッケルを除去することによ

り前記濃度１×１０１９ｃｍ－３を上回らないこと

を特徴とする薄膜トランジスタ。 

 

（４）手続の経緯 

平成14年9月26日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-18694号） 

平成16年11月26日 ： 拒絶理由通知 

平成17年1月28日 ： 手続補正（本件第1補正）（上記「補正前」の発明参照） 

平成17年2月24日 ： 最後の拒絶理由通知 

平成17年4月4日  ： 手続補正（本件第2補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成17年9月12日 ： 本件第2補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

本件第２補正は，本願の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下，上記明細書及び図面を併せ

て「本願当初明細書」という。甲２）に記載した事項の範囲内におけるものではなく，新規事項を追

加するものであり，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１７条の２第２項において準用す

る同法１７条２項の規定に適合せず，不適法なものとして却下すべきであり，本件第１補正も，本件

第１補正発明は本願当初明細書に記載されたものではなく，新規事項を追加するものであって，同項

に規定する要件を満たしていないから，本願は拒絶すべきであるとしたものである。 

判決 
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原告の主張 

 審決は，①「補正後の請求項１及び２に係る発

明は，物の発明であるから，「前記結晶性半導体

膜に含まれる前記ニッケルの濃度は１×１０１６

ｃｍ－３～１×１０１９ｃｍ－３であ」ることにおい

て，「ニッケルの濃度」の上限値である「１×１

０１９ ｃｍ－３」は「ニッケルを除去」する工程を

経た値である一方，下限値である「１×１０１６

ｃｍ－３」は「ニッケルを除去」する工程を経て

いない値であるというように，異なる時点での状

態を同時に規定したものとすることは認められ

ない。」（…以下「認定①」という。），②「したが

って，補正後の請求項１及び２の記載の限りにお

いて，「ニッケルの濃度」の上限値である「１×

１０１９ｃｍ－３」が，「前記ニッケルを除去するこ

と」により得られた値である以上，下限値である

「１×１０１６ ｃｍ－３」についても，「前記ニッ

ケルを除去すること」により得られる値と認定せ

ざるを得ない」（…以下「認定②」という。）とし

た上で，本願当初明細書には，「ニッケルの濃度」

の下限値である「１×１０１６ｃｍ－３」が「前記

ニッケルを除去すること」により得られる値であ

ることの記載がないから，本件第２補正は，本願

当初明細書に記載した事項の範囲内におけるも

のではないと判断している。 

 しかし，…本件第２補正発明は，ニッケルが過

剰な場合に限りこれを上限値まで除去するもの

であって，本件第２補正発明の「ニッケルの濃度」

の下限値である「１×１０１６ｃｍ－３」は「前記

ニッケルを除去すること」により得られる値では

ないから，審決の認定①，②は誤りである。 

被告の主張 

ア 「物の発明」の構成においては，現にそこに

存在している，一つの時点の結晶性半導体膜のニ

ッケル濃度範囲，例えば，ニッケルを除去する前

のものにおける濃度範囲又はニッケルを除去した

ものにおける濃度範囲のいずれか一方しか規定し

得ないことはいうまでもない。 

 そして，本件第２補正発明の「前記結晶性半導

体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケル

を除去することにより前記濃度１×１０１９ｃｍ－

３を上回らな」いとの構成は，「薄膜トランジスタ」

という「物の発明」においてその結晶性半導体膜

のニッケル濃度範囲の上限値が製法で限定されて

いる。本件第２補正発明は，各工程が終了して製

造された「薄膜トランジスタ」であって，製造途

中のものを規定するものではないから，結晶性半

導体膜に薄膜トランジスタを形成する前にその結

晶性半導体膜中から「ニッケルを除去すること」

は，結晶化後に結晶性半導体膜中に残留すること

になるニッケルの濃度範囲の高低に関わらず，必

ず行われる工程であり，その薄膜トランジスタに

おける結晶性半導体膜の濃度範囲は，ニッケルを

除去した後のものである。このニッケル除去工程

を経なければ，本件第２補正発明の結晶性半導体

膜が「ほぼ均一な品質の薄膜トランジスタが常に

作製される」という所期の効果を奏することがで

きず，ニッケル除去工程は本件第２補正発明を最

も特徴付けている不可欠の技術的事項である。 

 …本件第２補正発明の「前記ニッケルを除去す

る」の部分は，一見，「前記結晶性半導体膜中のニ

ッケル濃度の上限値は」「前記濃度１×１０１９ｃ

ｍ－３を上回らな」いことを技術的に限定するよう

な表現となっているものの，実質的にはニッケル

濃度範囲の上限値の技術的意味を明確にするもの

とはなり得ないものであり，その結晶性半導体膜

のニッケル濃度範囲の下限値もニッケルを除去し

た後の結晶性半導体膜のニッケル濃度範囲の下限
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値を意味することになるのは当然である。 

裁判所の判断 

 …本件第２補正後の請求項１…には，薄膜トランジスタを構成する結晶性半導体膜がニッケルによ

り結晶化されたものであり，①上記結晶性半導体膜に含まれるニッケルの濃度範囲が１×１０１６ｃｍ

－３～１×１０１９ｃｍ－３であること，②ニッケルの濃度の上限値は，ニッケルを除去することにより

１×１０１９ｃｍ－３を超えないようにすることが記載されているものと理解することができる。 

 そして，上記請求項１，２の文言上，ニッケルの濃度が１×１０１９ｃｍ－３を下回る場合において

ニッケルを除去する工程（ニッケル除去工程）を行うことについての記載はないのみならず，ニッケ

ルの濃度範囲が「１×１０１６ｃｍ－３～１×１０１９ｃｍ－３」であること(上記①）と，「前記結晶性半

導体膜中のニッケル濃度の上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０１９ｃｍ－

３を上回らな」いこと（上記②）とが区別して記載されていることに照らすと，本件第２補正後の請

求項１，２は，ニッケルの濃度の下限値である１×１０１６ｃｍ－３がニッケル除去工程とは直接関連

しないことを明らかにしているものと理解することができる。 

 そうすると，本件第２補正後の特許請求の範囲の請求項１…記載の薄膜トランジスタは，ニッケル

除去工程を必須とするものではなく，ニッケル除去工程を経ていないものを含むものと認められる。 

イ そして，本願当初明細書（甲２）の「発明の詳細な説明」には，薄膜トランジスタを形成する前

に，ニッケル除去工程を行うことが必須であることをうかがわせる記載はなく，かえって，…ニッケ

ル除去工程はニッケルが過剰に含まれている場合に必要とされることや，ニッケル除去工程を経てい

ない薄膜トランジスタの実施例の記載がある。 

ウ …本件第２補正発明は，ニッケルの濃度の上限値が１×１０１９ｃｍ－３を超える場合にはその上

限値の範囲内とするためニッケル除去工程を行うものではあるものの，それ以外の場合にニッケル除

去工程を行うことを必須とするものではなく，ニッケル除去工程を経ることなしに，結晶性半導体膜

中のニッケルの濃度範囲が１×１０１６ｃｍ－３～１×１０１９ｃｍ－３であるものを含むものと認めら

れるから，本件第２補正発明のニッケルの濃度の下限値である「１×１０１６ｃｍ－３」が「前記ニッ

ケルを除去すること」により得られる値であるとの審決の認定①，②は誤りである。 

 そして，…本願当初明細書には，ニッケルの濃度の上限値が１×１０１９ｃｍ－３を超える場合には

その上限値の範囲内とするためニッケル除去工程が必要であることや，ニッケル除去工程を経ていな

い薄膜トランジスタの実施例の記載があることによれば，「前記結晶性半導体膜中のニッケル濃度の

上限値は，前記ニッケルを除去することにより前記濃度１×１０１９ｃｍ－３を上回らな」いことを補

正事項とする本件第２補正は本願当初明細書に記載した事項の範囲内のものであり，また，本件第２

補正は，審決も認定するとおり，明りょうでない記載の釈明を目的とするものである… 

 したがって，本件第２補正が新規事項の追加に該当し，不適法であるとした審決の判断は誤りであ

る。 
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(81-4)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(4) 

裁判例 

分類 

81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否

かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法」（無効審判） 

知財高判平成20年5月30日（平成18年（行ケ）第10563号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報 2009 号 47 頁、判例タイムズ 1290 号 224 頁 

出願番号 特願昭62-299967号（特開平1-141904号公報） 

分類 C08G 59/40 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第134条第2項ただし書 

裁判体 知財高裁特別部  

塚原朋一裁判長、中野哲弘裁判官、飯村敏明裁判官、田中信義裁判官、杜下弘記裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、成分（Ａ）～（Ｄ）のうち、成分（Ｄ）として、使用する希釈剤に難溶性で微粒状の

エポキシ樹脂を熱硬化性成分として用いたことを特徴とし、このようなエポキシ樹脂の粒子を感光性

プレポリマーが包み込む状態となることで、感光性プレポリマーの溶解性を低下させず、現像性を低

下させず、露光部が現像液に侵されにくくなるとともに組成物の保存寿命も長くなるという効果を奏

するものである。 

 

（２）考慮された「先願明細書（特開昭63-278052号公報として出願公開された特願昭62-114079号の

願書に最初に添付した明細書」の実施例2の記載 

 「「実施例２ 約２３０のエポキシ当量を有するクレゾールノボラック系エポキシ樹脂（EOCN104）

を約２３０重量部，セロソルブアセテート（不活性有機溶剤）２３０重量部，アクリル酸約７５重量

部，ハイドロキノンモノメチルエーテル約２重量部及びエステル化触媒としてトリエチルアミン約２

重量部よりなる混合物を約８０℃で２０時間反応させ，酸価約１２のエポキシアクリレートを得た。

次に無水フタル酸を約７４重量部加えて約８０℃で２時間反応させて得た約１００重量部に対してペ

ンタエリスリトールテトラアクリレート５重量部，多官能エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ）１０重量部，

２－メチルアントラキノン約２重量部とジメチルベンジルケタール約１重量部，２－エチル－４－メ

チルイミダゾール０．５重量部を混合して本発明の組成物を得た。次にこの組成物をカーテンコータ

ー法により銅張り積層板の片面に厚さ０．０１～０．０２ｍｍに塗布した後，約６０℃で６０分間加

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/405/036405_hanrei.pdf
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熱乾燥し，室温で粘着性のない状態にし，更に所望パターンのネガフィルムを密着させ，波長３６５

ｎｍでの強度が２５ｍｗ／ｃｍ２の紫外線を１０秒間照射露光し，１％炭酸ソーダ水溶液で現像し，

次いで耐熱性を付与するために１５０℃で３０分間加熱硬化させた。得られた塗膜は線間線巾２００

μｍのパターンを再現し，また２５０℃，６０秒間のはんだ耐熱性を示した。」…」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載） 

訂正前 訂正後（本件発明1） 

【請求項１】（Ａ） １分子中に少なくとも２個

のエチレン性不飽和結合を有し，下記（ａ），（ｂ），

（ｃ）のうちの１または２以上の群から選ばれる

１種または２種以上の感光性プレポリマー，… 

（Ｂ） 光重合開始剤， 

（Ｃ）希釈剤としての光重合性ビニル系モノマー

及び／又は有機溶剤，及び 

（Ｄ） １分子中に少なくとも２個のエポキシ基

を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒

状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレ

ート樹脂，…からなる群から選ばれた少なくとも

１種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合

物，を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。 

【請求項１】（Ａ） １分子中に少なくとも２個の

エチレン性不飽和結合を有し，下記（ａ），（ｂ），

（ｃ）のうちの１または２以上の群から選ばれる

１種または２種以上の感光性プレポリマー，… 

（Ｂ） 光重合開始剤， 

（Ｃ） 希釈剤としての光重合性ビニル系モノマ

ー及び／又は有機溶剤，及び 

（Ｄ） １分子中に少なくとも２個のエポキシ基

を有し，かつ使用する上記希釈剤に難溶性の微粒

状エポキシ化合物であって，ジグリシジルフタレ

ート樹脂，…からなる群から選ばれた少なくとも

１種の固型状もしくは半固型状のエポキシ化合

物，を含有してなる感光性熱硬化性樹脂組成物。 

 ただし，（Ａ）「クレゾールノボラック系エポキ

シ樹脂及びアクリル酸を反応させて得られたエポ

キシアクリレートに無水フタル酸を反応させて得

た反応生成物」と，（Ｂ）光重合開始剤に対応する

「２－メチルアントラキノン」及び「ジメチルベ

ンジルケタール」と，（Ｃ）「ペンタエリスリトー

ルテトラアクリレート」及び「セロソルブアセテ

ート」と，（Ｄ）「１分子中に少なくとも２個のエ

ポキシ基を有するエポキシ化合物」である多官能

エポキシ樹脂（ＴＥＰＩＣ：日産化学（株）製，

登録商標）とを含有してなる感光性熱硬化性樹脂

組成物を除く。 

 なお、本件訂正後の特許請求の範囲第1項記載の発明を「本件発明1」、同第21項記載の発明を「本件

発明2」といい、両者を「本件各発明」という。 

 

（４）手続の経緯 

平成17年6月30日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2005-80204号） 
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平成17年11月29日 ： 「…特許を無効とする。」との第1次審決 

平成18年1月6日 ： 被告（特許権者）による第1次審決取消訴訟の提起 

平成18年3月30日 ： 被告による訂正審判の請求（本件訂正） 

平成18年4月26日 ： 第1次審決の取消決定 

平成18年7月5日 ： 本件訂正が請求されたとみなされる（上記「訂正後」の発明参照） 

平成18年11月28日 ： 「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 審決は，本件訂正前の各発明はいずれも下記①の明細書（以下「先願明細書」という。）に記載さ

れた発明と同一であるとした上で，本件訂正は明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり，かつ，

特許請求の範囲の減縮又は明りょうでない記載の釈明を目的とするものであって，実質上特許請求の

範囲を拡張し又は変更するものでもないとして本件訂正を認めた上，…本件特許を無効とすることは

できないと判断した。 

 …審決は，本件各発明と先願明細書の実施例２に記載された発明（…「引用発明」という。）とは

技術的思想が異なるところ，本件訂正における訂正事項（１）及び（２）に係る訂正（以下，訂正事

項に付された番号に従って「本件訂正１」及び「本件訂正２」といい，これらをまとめて「本件各訂

正」という。）は，本件訂正前の各発明から，引用発明に係る構成のみを除外する，いわゆる「除く

クレーム」に該当し，例外的に本件明細書に記載した事項の範囲内でされたと取り扱うことができる

ものであって，特許請求の範囲の減縮を目的とするものである，と判断した…。 

判決 

原告の主張 

 (2) 本件各訂正は，「除くクレーム」により引

用発明を除外しようとするものであるが，「除く

クレーム」に関する特許・実用新案審査基準（以

下「審査基準」という。）の記載は特許法の規定

に反するものであり，本来認められるべきもので

はない。 

 仮にこれが例外的に認められるとしても，…審

査基準によれば，「除くクレーム」による訂正が

認められるのは，「先行技術と技術的思想として

は顕著に異なり」，かつ，「本来進歩性を有する発

明である」ことが必要であるとされる。 

 …本件各訂正は「除くクレーム」が例外的に許

容されるために必要とされる要件に適合してい

ないから，「当初明細書等に記載した事項の範囲

内でするものと取扱う」場合に該当しない。 

被告の主張 

 …先願明細書には，実施例２において，たまた

ま本件発明１の組成物と同一の組成物が開示され

ているだけであり，本件各訂正によって，本件特

許請求の範囲からこの組成物が除外されたのであ

るから，先願明細書に本件発明１が開示されてい

るということはできない。 

 …先願明細書の実施例２にはその組成を構成す

る一成分として「ＴＥＰＩＣ」が記載されている

ところ，本件各訂正は実施例２の記載を忠実に引

用して実施例２に記載された組成物を過不足なく

除いたものであり，その結果，「除くクレーム」部

分に商標名が記載されているが，…やむを得ない

場合には商標の使用が認められるものであるか

ら，原告の主張は失当である。 
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 (3) 本件各訂正後の特許請求の範囲の記載に

おいても，成分（Ｄ）として「ＴＥＰＩＣ」が含

まれる組合せが残っているところ，登録商標「Ｔ

ＥＰＩＣ」を付された樹脂には複数の種類が含ま

れ，単一の樹脂を意味するものではないため，登

録商標「ＴＥＰＩＣ」の記載によって「除くクレ

ーム」の内容を技術的に特定することは不可能で

ある。…本件各訂正は，「明細書又は図面に記載

した事項の範囲内において」するものではなく，

「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとも

いえない。 

裁判所の判断 

 …「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総

合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係

において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載

した事項の範囲内において」するものということができる。 

 そして，同法１３４条２項ただし書における同様の文言についても，同様に解するべきであり，訂

正が，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項と

の関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面

に記載した事項の範囲内において」するものということができる。 

 もっとも，明細書又は図面に記載された事項は，通常，当該明細書又は図面によって開示された技

術的思想に関するものであるから，…付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載され

ている場合や，その記載から自明である事項である場合には，そのような訂正は，特段の事情のない

限り，新たな技術的事項を導入しないものであると認められ，「明細書又は図面に記載された範囲内

において」するものであるということができる。 

 …引用発明の内容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載された本

件訂正前の各発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件

各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものでないことは明ら

かであり，本件各訂正は，当業者によって，本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれ

る技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかであるとい

うことができる。 

 したがって，本件各訂正は…「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」

するものであると認められる。 

 …先願発明と同一の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「ＴＥ

ＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すものであると認められる。そ

うすると，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰ

ＩＣ」の登録商標によって特定されるすべての製品を含むものであるということができるから，その
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限度において，「ＴＥＰＩＣ」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でないということ

はできない。 

 本件各訂正の内容は，…消極的な表現形式（いわゆる「除くクレーム」の形式）によって特定して

いるものであり，引用発明と同一の部分を過不足なく除外するためには，このような方法によるほか

ないと考えられる。 
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(81-4)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.1(4) 

裁判例 

分類 

81-4:特許請求の範囲に対する除くクレームとする補正が新規事項を追加するものか否

かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「経口投与用吸着剤」（無効審判） 

知財高判平成21年3月31日（平成20年（行ケ）第10358号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2004-548107号（国際公開第2004／39381号） 

分類 A61K 33/44 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、今井弘晃裁判官、清水知恵子裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、ピッチ類から球状活性炭を調製し、酸化還元することにより得られる従来の多孔性球

状炭素質物質からなる経口吸着剤よりも一層優れた選択吸着性、すなわち尿毒症性物質であるβ－ア

ミノイソ酪酸の吸着性には優れるが、有益物質であるαアミラーゼ等の有益物質に対する吸着性が少

ない経口投与用吸着剤を見出すことを目的とするものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「そして，実施例では，ピッチ類を炭素源とする比較例に対し，フェノール樹脂を炭素源とするも

のは，酸化・還元処理を行っていない例（実施例１、２）でさえも，酸化・還元処理を行った比較例

１よりも高い選択吸着率を示している（イオン交換樹脂を炭素源とした例〔実施例５〕は，細孔容積

の条件が請求項１に記載された条件を満たしていない点で，特許査定後の本件発明の範囲外のもので

はあるが，選択吸着率は、比較例１，２に比べて高くなっている。）。 

そうすると，本件当初明細書に記載された本件発明の特徴は，経口投与用吸着剤に用いられる球状

活性炭について，熱硬化性樹脂、実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い

た点にあり，そのことにより，ピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上する

という効果を奏するものと認められる。」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された「別件特許」の記載（特許第3672200号）（判決の認定） 

「…別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表面積

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=6
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/037506_hanrei.pdf
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のほか，最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，

このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。別件特許は，球状活性炭に関し，本件特

許とは異なりフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を出発原料として特定せず，また本件特許では従来

技術に属するものとされるピッチ類を用いても調整が可能であるとして，このＲ値の観点から球状活

性炭を特定したもの…」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

補正前 補正後（本件特許発明1） 

【請求項１】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂

を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍ

ｍであり，ラングミュアの吸着式により求められ

る比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり，そし

て細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が

０．２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなる

ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。 

【請求項１】フェノール樹脂又はイオン交換樹脂

を炭素源として製造され，直径が０．０１～１ｍ

ｍであり，ラングミュアの吸着式により求められ

る比表面積が１０００ｍ２／ｇ以上であり，そして

細孔直径７．５～１５０００ｎｍの細孔容積が０．

２５ｍＬ／ｇ未満である球状活性炭からなるが， 

但し、式（１）： 

Ｒ＝（Ｉ１５－Ｉ３５）／（Ｉ２４－Ｉ３５）（１） 

〔式中，Ｉ１５は，X線回折法による回折角（２θ）

が１５°における回折強度であり，Ｉ３５は、Ｘ線

回折法による回折角（２θ）が３５°における回

折強度であり，Ｉ２４は，X線回折法による回折角

（２θ）が２４°における回折強度である〕 

で求められる回折強度比（Ｒ値）が１．４以上で

ある球状活性炭を除く， 

ことを特徴とする，経口投与用吸着剤。 

 

（５）手続の経緯 

平成18年6月16日 ： 被告（特許権者）による手続補正（上記「補正後」の発明参照） 

平成18年8月4日 ： 特許権の設定登録 

平成20年2月29日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800042号） 

平成20年9月2日 ： 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

…本件特許の「除く記載」は、明細書に記載された補正前の各発明に関する技術的事項に何らかの

変更を生じさせいているものとはいえないから、本件特許の「除く記載」を追加する補正は、明細書

等に開示された技術的事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり、当業者によ

って、本件明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 55 - 

技術的事項を導入しないものと解するのが相当である。 

判決 

原告の主張 

ア 本件補正は，補正前の特許請求の範囲に

「回折強度比（Ｒ値）が１．４未満である」とい

う限定を加える外的付加に他ならず，これを「回

折強度比（Ｒ値）が１．４以上である球状活性炭

を除く」と表現したものにすぎない。 

エ …本件補正によって，それらの実施例を全

て特許請求の範囲から「除く」ことになってしま

い，そのため…本件補正後の発明（Ｒ値が１．４

未満の発明）の薬理効果も明細書に一切開示され

ていない結果になった。これは，本件特許の優先

日の時点では，被告は本件補正後の特許請求の範

囲に係る発明を完成していなかったことを意味

する…。この発明未完成の瑕疵を生じたのは，本

件補正が新たな技術的事項であるからにほかな

らない。除かれた後の発明が発明の詳細な説明の

サポートを欠くという点は，大合議判決の事案と

の違いとして銘記される必要がある。 

被告の主張 

 …原告の主張は，大合議判決が定立した判断基

準に則ったものではなく…，本件補正事項に着目

する独自の基準に基づくものであり，成り立つ余

地はない。 

 すなわち，原告は，「発明特定事項を限定する補

正（限定的減縮）或いは外的付加に係る補正が，

当初明細書に明記されていない事項或いは記載さ

れているも同然と認められる当初明細書から自明

な事項に基づかない場合，該補正は違法となる」

との原告独自の基準を前提とし，本件補正をこの

基準に当てはめて，本件補正が違法であるとの結

論を導いている。 

裁判所の判断 

(4) 本件補正の適否に関する判断 

 イ すなわち，本件補正は，…，球状活性炭につき，…回折強度の比（Ｒ値）が１．４以上である

ものを除くとするものである。 

 一方…本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，

…フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これにより，ピッチ類を用いる従来の球

状活性炭に比べて，有益物質に対する吸着が少なく尿毒症性物質の吸着性に優れるという選択吸着性

が向上するという効果を奏するとするものである。 

 …球状活性炭のうちフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いた場合において，その

Ｒ値が１．４以上であるときには，本件特許に係る発明と別件特許に係る発明は同一であるというこ

とができる。そして，本件補正は，このＲ値が１．４以上である球状活性炭を特許請求の範囲の記載

から除くことを目的とするものであるところ，上記本件当初明細書の記載内容によれば，本件補正は，

当業者…によって，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる

技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではないと認めるのが相当である。 

 ウ 原告の主張に対する補足的判断 

 …回折強度比（Ｒ値）が１．４以上の部分を除くとする本件補正は，別件特許と同一となる部分を

除くものであって，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，…新規事項
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の追加に当たるものではない。 

 …本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬

化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これによりピッチ類

を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであり，

別件特許と異なりＸ線回折法による回折強度比（Ｒ値）の観点から球状活性炭を規定したものではな

い。 

 …実験成績証明書Ｂ…によれば，フェノール樹脂を炭素源として調整した参考例…において，Ｒ値

が１．４未満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示しており…，…実験成

績証明書Ａ…によれば，イオン交換樹脂を炭素源として調整した参考例…において，Ｒ値が１．４未

満でありながら従来の球状活性炭…に比して優れた選択吸着率を示している…。 

 これらによれば，…Ｒ値…の観点から本件発明をみても，本件発明が未完成であるということはで

きない。また，フェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用いて特許請求の範囲記載の…の

条件を満たす球状活性炭を調整することについて，本件当初明細書…の発明の詳細な説明に記載され

ていたとおりであり，発明の詳細な説明のサポートがないとはいえない。 
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(82)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.2 

裁判例 

分類 

82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード 先行技術文献の内容を追加する補正 

 

１．書誌的事項 

事件 「両面ハイブリッドDVD‐CDディスク」（査定不服審判） 

知財高判平成17年12月19日（平成17年（行ケ）第10050号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-537878号（特表2000-509879号公報） 

分類 G11B 7/007 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、青栁馨裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の両方で行われるデータ

記憶に関する両面ハイブリッドＤＶＤ－ＣＤディスク（コンパクトディスク）に係るものであり、両

方式のディスクをそれぞれ、従来技術の（現在一般的な）ＣＤディスクの厚さを基準に半分高とした

第１データ方式及び第２データ方式でデータを記録した第１半分高コンパクトディスク表面と第２半

分高コンパクトディスク表面を接着層を介して接着して全高のコンパクトディスクを形成し、これに

より形成されるディスクが、従来技術のＣＤプレーヤ又はＤＶＤプレーヤで再生できるようにしたも

のである。 

 

（２）明細書等の記載事項（補正前・補正後） 

補正前 補正後（下線が補正箇所） 

【発明の詳細な説明】 

両面ハイブリッドＤＶＤ－ＣＤディスク発明の

分野 

 本発明は、プラスチック材の表面上の一連のピ

ット（ｐｉｔ）およびランドで主にデジタルデー

タを光学的に記憶するコンパクトディスクに関

するものである。特に、本発明は、同一構造体上

に標準音声ＣＤ方式と超高密度（ＤＶＤ）方式の

【発明の詳細な説明】 

 【発明の属する技術分野】 

 【０００１】 

 本発明は、請求の範囲の請求項１の前文に従う

ハイブリッドディスクに関し、このようなディス

クでは、プラスチック材の表面に一連のピット

（ｐｉｔ）およびランドの状態で、主にデジタル

データが光学的に記憶される。特に、本発明は、

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/009230_hanrei.pdf
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両方で行われるデータ記憶に関するものである。 

発明の背景 

 コンパクトディスクは、デジタルまたはアナロ

グ情報、…このようにしてピットの長さが検出さ

れて、データとして解読される。 

（特表2000-509879号公報より抜粋） 

同一構造体上に標準音声ＣＤ方式と超高密度（Ｄ

ＶＤ）方式の両方のデータを記憶することに関す

るものである。 

 【従来の技術】 

 【０００２】 

 上述の請求項１の前文に従うハイブリッドデ

ィスクは、特開平８－２９７６５９号公報に開示

されている。この文献は、（例えば、抄録を参照

すると、）２枚の異なったディスク２a、２ｂ、す

なわち、ＣＤディスクとＤＶＤディスクとからな

るハイブリッドディスクを教示している。この２

枚のディスクは異なった厚さを有している。ＣＤ

ディスク２aは、１．２ｍｍの厚さを有すると共

に、データ記録表面3aと、このデータ記録表面3 a

を走査レーザーによって読取ることができる反

対側の平坦な表面とからなっている。また、デー

タ記録表面3aは金属被覆層によって被覆されて

いる。ＤＶＤディスク２ｂは、０．６ｍｍの厚さ

を有すると共に、データ記録表面３ｂと、このデ

ータ記録表面３ｂを走査レーザーによって読取

ることができる反対側の平坦な表面とからなっ

ている。また、データ記録表面３ｂは金属被覆層

によって被覆されている。２枚のディスクはそれ

ぞれのデータ記録表面を互いに向き合わせ、接着

剤層５によって一緒に合体されている。このハイ

ブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８

ｍｍであり、ＣＤディスク２aの厚さとＤＶＤデ

ィスク２ｂの厚さの割合は２対１である。 

 【０００３】 

 欧州特許Ａ－Ｏ７４５９８５号は、…。 

 【０００４】 

 国際公開されたＷＯ－Ａ－９８／００８４２

は、…。 

 【０００５】 

 また、米国特許第５５０９９９１号は、…。 

 【０００６】 

 コンパクトディスク（以下、「ＣＤディスク」
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とも言う。）は、デジタルまたはアナログ情報、

…このようにしてピットの長さが検出されて、デ

ータとして解読される。 

（平成16年1月14日付け手続補正書より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（補正後）（請求項1のみ記載） 

【請求項１】異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤディスクとからなる両面ハイブリッドディ

スクであって，データ記録表面（７）と，このデータ記録表面（７）を走査する走査レーザーの通過

する反対側の平坦な表面（５）とこのデータ記録表面（７）を被覆する金属被覆層（９）とを有する

ＣＤディスクと，データ記録面（２７）と，このデータ記録表面（２７）を走査する走査レーザーの

通過する反対側の平坦な表面と，そしてデータ記録表面を被覆する金属被覆層を有するＤＶＤディス

クとからなり，両ディスクがそれぞれのデータ記録表面（７，２７）を互いに向き合わせ，接着剤層

によって合体されている両面ハイブリッドディスクにおいて， 

 ＣＤディスクの厚さとＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２であり，接着剤層によって結合され

た両ディスクが一般的なＣＤディスクの全高に相当する厚さのディスクを形成することを特徴とする

両面ハイブリッドディスク。 

 

（４）手続の経緯 

平成15年12月16日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-24335号） 

平成16年1月14日 ： 手続補正（上記「特許請求の範囲」及び「明細書等の記載事項」の「補正後」

を参照） 

平成16年11月15日 ： 本件補正の却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …「…原告…は，本件補正で，発明の詳細な説明に複数の先行文献の文献名を追加するとともにこ

れら先行技術文献の内容を具体的に記載してきている。そして，このことで，本願に係る発明（注，

本願発明）と先行技術とを対比し，発明の評価に関する情報，発明の実施に関する情報を実質的に追

加する補正内容となるものとなるから，これは出願当初の明細書等の記載の範囲内のものでない。」

… 

判決 

原告の主張 

 …「…審査基準第３部 明細書，特許請求の範

囲又は図面の補正，第１節新規事項 ５．発明の

詳細な説明の補正 ５．２各論 (1)先行技術文献

の内容の追加」…には，「特許法第３６条第４項

第２号の規定により，先行技術文献情報（その関

被告の主張 

 …上記補正は，原告主張のように，複数の先行

技術文献の文献名を追加するとともに，これら先

行技術文献の内容を具体的に記載しただけのもの

ではなく，同補正により，本件出願に係る発明の

評価に関する情報，若しくは，本件出願の発明の
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連する発明が記載されていた刊行物の名称その

他のその文献公知発明に関する情報の所在）の記

載が求められるところ，発明の詳細な説明の【背

景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合

に，当該文献に記載された内容を併せて【背景技

術】の欄に追加する補正は，通常，第三者が不測

の不利益を受けることがないので，許される。」

と規定されている。 

 本件出願人が行った先行技術文献についての

本件補正は，複数の先行技術文献の文献名を追加

するとともに，これら先行技術文献の内容を具体

的に記載しただけのものであり，その補正によ

り，先行技術と本願発明との対比や同発明の評価

などは一切行っておらず，その補正は，特許庁が

公示する審査基準に沿ったものであって，何ら新

規事項を追加するものではないから，許されるべ

きである。 

実施に関する情報を追加するものであり，特許庁

が公示する審査基準に沿ったものではなく，不適

法である。 

裁判所の判断 

 …検討すると，上記補正により，本件補正後の明細書（甲６）の段落【０００２】に，従来技術と

して，「上述の請求項１の前文に従うハイブリッドディスクは，特開平８－２９７６５９号公報に開

示されている。…このハイブリッドディスクの全体の厚さ（全高）は１．８mmであり，ＣＤディスク

２ａの厚さとＤＶＤディスク２ｂの厚さの割合は２対１である。」との記載が追加された。 

 上記記載は，特開平８－２９７６５９号公報を先行技術文献として追加するにとどまらず，補正後

の特許請求の範囲の請求項１に係る発明が，「２枚の異なった厚さを有するＣＤディスクとＤＶＤデ

ィスクとを接着して形成したもの」を前提としていることを示すとともに，「ＣＤディスクの厚さと

ＤＶＤディスクの厚さの割合が約３対２」であって，従来のもの（２対１）と相違することを示すも

のであるから，本件出願に係る発明の評価に関する情報，若しくは，同発明の実施に関する情報を追

加する補正に該当するものと認められる。 

 したがって，本件補正のうち本件明細書の発明の詳細な説明の補正も，本件明細書等に記載された

範囲においてするものとは認められないとした審決の判断に誤りはない。 
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(82)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第2章3.3.2 

裁判例 

分類 

82:明細書、図面に対する補正が新規事項を追加するものか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「非水電解液」（特許異議の申立て） 

知財高判平成18年6月29日（平成17年（行ケ）第10607号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平8-230072号（特開平10-74537号公報） 

分類 H01M 10/40 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第3項 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、三村量一裁判官、古閑裕二裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、高電圧、高容量かつ充放電サイクル特性に優れる非水電解液二次電池に関するもので

あり、正極、負極、リチウム塩を含む非水電解液からなる非水二次電池において、電池内に特定の化

合物を含有させるものである。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

「(1) 「【従来の技術】リチウムを利用する非水電解液二次電池（リチウム二次電池）はリチウムを

可逆的に吸蔵放出可能な材料を含む正極および負極，リチウム塩を含む非水電解液，およびこれらを

適切に保持，隔離する部材から構成される。リチウムが軽量かつ極めて卑な電位を有するため，リチ

ウムまたはリチウム合金を負極とする二次電池は高電圧，高容量という優れた特徴を有する反面，デ

ンドライトが析出し短絡しやすいという欠点も有していた。負極に炭素材量を有する電池は，長期に

わたって充放電を繰り返した際の容量の低下の度合いが小さいというサイクル特性の向上は認められ

るものの，リチウム金属を負極に用いた電池程の高容量にはほど遠い。一方，非晶質の酸化物もしく

はカルコゲン化合物を負極材料に用いた場合，リチウムの吸蔵量が飛躍的に増大し極めて容量の高い

優れた二次電池が得られる。しかしながらこの電池では長期にわたって充放電を繰り返すと，容量の

低下がみられるという問題があった。・・・」（段落【０００２】） 

(2) 「【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は，リチウム二次電池のサイクル性を向上させ

ることであり，特に，非晶質の酸化物もしくはカルコゲン化合物を負極材料に用いたリチウム二次電

池のサイクル性を向上させることである。」（段落【０００３】）…」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0200bm.pdf#page=9
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/033271_hanrei.pdf
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（３）明細書等の記載事項（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

 …「本発明の負極材料は周期表１，２，１３，

１４，１５族原子から選ばれる三種以上の原子を

含む，主として非晶質のカルコゲン化合物または

酸化物である。・・・」（段落【００３０】）… 

 

 …「・・・実施例－１・・・〔負極合剤ペース

トの作成〕負極材料；ＳｎＧｅ0.1Ｂ0.5Ｐ0.58Ｍｇ0.1

Ｋ0.1Ｏ3.35（・・・結晶性の回折線は見られなかっ

た。）を２００ｇ・・・加えさらに混練混合し，

負極合剤ペーストを作成した。・・・各々の電池

缶内に電解液１から１８をそれぞれ注入し，・・・

円筒型電池（１から１８）を作成した。」（段落【０

０６２】～【００６６】） 

 

 

 …「実施例－２ 負極材料として黒鉛粉末を用

いる以外は実施例１と同様の方法で円筒型電池

（電池番号１ａから１０ａ）を作成した。上記の

方法で作成した電池について，電流密度４．８ｍ

Ａ／ｃｍ2，充電終止電圧４．１Ｖ，放電終止電

圧２．８Ｖの条件で充放電を繰り返し，各サイク

ルにおける放電容量を求めた。表２には作成した

電池の相対容量（各電池の１サイクルめの容量を

電池１の容量で規格化したもの）およびサイクル

性（各電池の１サイクルめの放電容量に対する３

００サイクルめの放電容量の割合）を示した。」

（段落【００６７】）… 

 …「表２より一般式（１）で表される化合物を

添加した場合サイクル性を向上する事がわかる。

中でも例示化合物１２，１３，１４，１５，１６，

１７，１９，２０を添加した場合その効果が著し

い。例示化合物（１２）について添加量の効果を

見ると添加濃度が０．０１重量パーセントの場合

がサイクル性が良く好ましい。負極材料として黒

 …「本発明の負極材料は周期表１，２，１３，

１４，１５族原子から選ばれる三種以上の原子を

含む，主として非晶質のカルコゲン化合物または

酸化物であることが好ましい。・・・」（段落【０

０２５】）… 

 …「［実施例－１］ ・・・〔負極合剤ペーストの

作成〕負極材料；ＳｎＧｅ0.1 Ｂ0.5 Ｐ0.58Ｍｇ0.1 Ｋ

0.1 Ｏ3.35（・・・結晶性の回折線は見られなかっ

た。）を２００ｇ・・・加えさらに混練混合し，負

極合剤ペーストを作成した。・・・各々の電池缶内

に電解液をそれぞれ注入し，・・・円筒型電池を作

成した。・・・表２に，作成した電池の相対容量（・・・）

およびサイクル性（・・・）を示した。」（段落【０

０５９】～【００６４】）… 

 …「［実施例－２］ 負極材料として黒鉛粉末を

用いる以外は実施例１と同様の方法で円筒型電池

（電池番号１ａ，７ａ，８ａ）を作成した。・・・

表３に，作成した電池の相対容量（各電池の１サ

イクル目の容量を表２の電池１の容量で規格化し

たもの）およびサイクル性（各電池の１サイクル

目の放電容量に対する３００サイクルめの放電容

量の割合）を示した。」（段落【００６５】）… 

 

 

 …表２と表３より，一般式（１）で表される化

合物を添加した場合サイクル性を向上する事がわ

かる。例示化合物（１２）について添加量の効果

を見ると添加濃度が１重量パーセントの場合がサ

イクル性が良く好ましい。負極材料として黒鉛を

用いた場合は初めから容量が小さい。」（段落【０

０６８】）… 

（以上、判決より抜粋） 
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鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。また本

発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効

果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応用

した電池には性能が及ばない｡｣（段落【００６

９】）…（以上、判決より抜粋） 

 

（特開平10-74537号公報より抜粋） 

 

（特許3417228号公報より抜粋） 

 

（４）手続の経緯 

平成14年5月17日 ： 手続補正（明細書の全文を対象とする補正）（補正1） 

（上記「明細書等の記載事項」の「補正後」を参照） 

平成15年4月11日 ： 特許権の設定登録 

平成15年11月21日 ： 特許異議の申立て（異議2003-72844号） 

平成16年9月28日 ： 取消理由の通知 

平成16年12月7日 ： 訂正の請求 

平成17年6月20日 ： 「特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定（判決より抜粋） 

 …補正１は，新規事項を追加するものであり，本件特許は，特許法１７条の２第３項に規定する要

件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものであるから，平成１５年法律４７号によ

る改正前の特許法１１３条１号の規定により，特許を取り消すべきであるというものである。 

 補正１は，別紙１の【表２】の記載から，「本発明」（実施例を意味する）と「比較例」とを区別す

るために設けられた「備考欄」を削除するとともに，いくつかの具体例だけを取捨選択して，…【表
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２】，【表３】とすることなどを内容とするものであるが，決定において新規事項の追加であるとされ

たのは，補正１により，補正後発明には「負極材料が黒鉛の場合」が実施例として含まれるものとな

るところ，「負極材料が黒鉛の場合」を実施例として含むような発明は，願書に最初に添付した明細

書又は図面（以下「当初明細書」という。）に記載されていないから，補正１は，当初明細書に記載

された事項の範囲内においてされたものではない…というものである。 

判決 

原告の主張 

 決定は，補正１が当初明細書の…特許請求の範

囲に整合するように発明の詳細な説明を補正し

たものであって，誤記の訂正もしくは明りょうで

ない記載の釈明に相当する補正であるにもかか

わらず，誤って新規事項を追加するものであると

判断したものであるから，取り消されるべきであ

る…。 

１ 実施例と比較例 

(1) 当初明細書の段落【００６７】には，黒鉛

粉末を用いた場合について「実施例－２」の表記

がある。 

(2) 当初明細書の【表２】の備考欄の「〃」は

誤記である。 

(3) 当初明細書の段落【００６９】の説明は，

すず化合物の効果を強調した記載にすぎない。 

 段落【００６９】の「負極材料として黒鉛を用

いた場合は初めから容量が小さい。また本発明の

化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわ

ずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電

池には性能が及ばない。」との記載は，当初明細

書の特許請求の範囲の記載を考慮すれば，負極材

料として黒鉛を用いた場合にもサイクル性の向

上効果は見られるが，負極材料として好ましい負

極材料であるすず化合物を用いた場合に，本発明

の添加剤…の添加効果が顕著に現れることを強

調する記載にすぎず，本発明の二次電池の負極材

料から「黒鉛」を排除するものでないことが明ら

かである。 

２ 負極材料の限定の有無 

 当初明細書には，負極材料から「黒鉛などの炭

被告の主張 

 決定の認定判断はいずれも正当であって，決定

を取り消すべき理由はない。 

１ 実施例と比較例について 

 原告は，当初明細書の段落【００６７】には，

黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－２」の

表記があり，【表２】の備考欄の「〃」は誤記であ

ると主張する。 

 しかし，表題が「実施例－２」とされていても，

【表２】の電解液番号７ａ，８ａの場合に関して

は，当初明細書において，「負極材料として黒鉛を

用いた場合は初めから容量が小さい。また本発明

の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわ

ずかしかなく，総合的にみて本発明を応用した電

池には性能が及ばない。」（段落【００６９】）とい

う否定的な評価が明確に記載されている。したが

って，これらを「比較例」と解しても何ら矛盾は

なく，かえって，このような否定的な具体例を取

り上げて，実施例とすることは，当初明細書の記

載に接した当業者の理解の範囲を超えるものであ

る。 

 したがって，電解液番号７ａ，８ａの具体例は，

当初明細書の前記記載からみれば，【表２】の記載

に従って「比較例」を意味すると解するのが自然

であり，【表２】の備考欄の「〃」が明白な誤記で

あると認めるべき事情もない。」 

２ 負極材料の限定の有無について 

特許請求の範囲の記載が「負極」の材料を限定し

ていないとしても，負極が「黒鉛」の場合は，発

明の詳細な説明に記載の所期の課題を解決できる

と当業者が認識することができない「比較例」で
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素質材料」を排除する記載がない。 

３ 第三者の不利益 

 …被告が指摘する記載は，特許請求の範囲の記

載を含んだ形で公開されるから，第三者は，当初

明細書に記載の発明を特許請求の範囲の記載内

容を考慮して理解するのであって，第三者が，被

告主張のような誤解をすることはあり得ない。す

なわち，当初明細書には，特許請求の範囲の記載，

そして実施例と比較例に示された具体的なデー

タを考慮すれば，黒鉛が負極であるリチウム二次

電池に当初発明の特定化合物を含む非水電解液

を適用する技術思想は記載されていたと理解す

べきことは当然である。 

あって，「実施例」となり得るものではなく，発明

の詳細な説明に記載された内容によってサポート

されるべき特許請求の範囲に記載された発明に含

まれると解される余地はない。 

３ 第三者の不利益について 

当初明細書には，黒鉛負極を用いる電池は所期の

効果を奏する「実施例」に性能が及ばない「比較

例」として記載されていたのであって，仮に，こ

の「比較例」までが特許請求の範囲に記載された

発明であると解されるのであれば，当初明細書の

記載内容を信頼する第三者が不測の不利益を受け

ることになることも明らかである。 

裁判所の判断 

３ 実施例と比較例について 

(1) …補正１は，当初明細書の【表２】…の備考欄を削除するとともに，同表中の電解液番号「１

ないし１８」及び「１ａないし１０ａ」の中から「１」及び「１ａ」を含む幾つかの具体例を取捨選

択して新たに【表２】，【表３】…を作成することにより，当初明細書の【表２】の電解液番号７ａ，

８ａの具体例も補正後発明の実施例である…内容とするものと認められる。 

(2) 原告は，当初明細書の段落【００６７】には，黒鉛粉末を用いた場合について「実施例－２」

の表記があると主張する。 

 …当初明細書において「実施例」という見出しが【表２】における「比較例」及び「本発明」のい

ずれも含むものとして用いられている以上，「実施例」の見出しの下に，【表２】における「比較例」

のみが説明されていても，何ら不合理ではなく，見出しに「実施例」とあることを根拠に【表２】の

「電解液番号１ａないし１０ａ」の場合が実施例であるとする原告の主張を採用することはできな

い。 

(3) 原告は，当初明細書の【表２】の備考欄の「〃」は誤記であると主張する。 

 …一般に，表に「〃」との記載があれば，その上部にある文字と同じであるとの意味に解されるか

ら，当初明細書の【表２】では，「電解液番号１ａないし１０ａ」の場合が「比較例」であるとの意

味に解するのが自然であるところ，前記(2)のとおり，そのように解することが，【表２】に対応する

当初明細書の記載と何ら矛盾するものではなく，むしろ，後記のとおり，当初明細書の段落【００６

９】の記載とも整合することからすれば，当業者が当初明細書の記載に接した場合に，原告の主張す

るような技術事項を理解するとは考えられず，【表２】の「電解液番号２ａないし１０ａ」の備考欄

の記載が誤記であるとまではいえない。 

(4) さらに，当初明細書の段落【００６９】には，「電解液番号７ａ，８ａ」の場合を含む「負極材

料として黒鉛を用いた場合」に関し，「負極材料として黒鉛を用いた場合は初めから容量が小さい。

また本発明の化合物を添加してもサイクル性の向上効果はわずかしかなく，総合的にみて本発明を応
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用した電池には性能が及ばない。」との記載がある。この記載は，「負極材料として黒鉛を用いた場合」

について，当初発明と比較した上で「本発明を応用した電池には性能が及ばない」という否定的評価

を意味しており，【表２】の備考欄の記載が「比較例」とされていることと符合する。当初明細書の

負極材料に関する前記各記載及び【表２】の記載を全体としてみれば，「負極材料として黒鉛を用い

た場合」は，当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であり，このような否定的

な具体例を当初発明の実施例と解することは，当初明細書の記載に接した当業者の理解の範囲を超え

るものである。 

(5) 以上のとおり，「電解液番号７ａ，８ａ」の場合の具体例は，当初明細書の前記記載からみれば，

当初明細書の【表２】の記載のとおりに「比較例」を意味すると解するのが自然である。したがって，

補正１によって，「電解液番号７ａ，８ａ」の場合という新たな「実施例」を追加することとなるか

ら，この補正が新規事項の追加であると判断した決定に誤りはない。 

４ 負極材料の限定の有無について 

 …当初明細書の負極材料に関する記載及び【表２】の記載を全体としてみれば，「負極材料として

黒鉛を用いた場合」は，当初発明よりも劣る結果が出る「比較例」と解するのが自然であるのに対し，

当初明細書には，当初発明で対象となる電池として「黒鉛などの炭素質材料」を負極材料とする場合

も含むものと解することができるだけの根拠が見当たらないのであり，特許請求の範囲の記載が「負

極」の材料を限定していないとしても，負極材料が黒鉛の場合は「比較例」であって，「実施例」で

はないとの前記３の結論を左右するものではないから，原告の主張は失当である。 

５ 第三者の不利益について 

 …原告の主張は，その主張する前記３(3)の誤記が当業者に明白であることを前提とするものであ

り，この前提が認められないことは前記のとおりであるから，この主張を採用することはできない。

当初明細書において当初発明に属しない具体例（比較例）とされていたものが，当初発明に属する具

体例（実施例）とされたならば，第三者が不測の不利益を被ることは明らかである。 
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(84)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章 

裁判例 

分類 

84:第17条の2第5項違反か否かについて 

キーワード 増項補正 

 

１．書誌的事項 

事件 「振動発生装置」（査定不服審判） 

知財高判平成22年10月20日（平成22年（行ケ）第10051号） 

出典 裁判所ウェブサイト、判例時報2113号128頁、判例タイムズ1342号222頁 

出願番号 特願2005-56554号（特開2006-212608号公報） 

分類 B06B 1/16 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第17条の2第4項各号 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、井上泰人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、より大きな振動幅を得ることができる振動発生装

置を実現することを目的としており、振動発生用小型モーター（１）

のシャフト（４）をモーター本体（２）の両側に出した構造で、

そのシャフト（４）の両端に偏重心の分銅（３）を固定し、又、

その両側の分銅（３）が回転して振動発生させることにより、発

生する振動幅を効率的に倍増させる構成を有するものである。 

 

（２）特許請求の範囲（第2回補正後・第4回補正後） 

第2回補正後 第4回補正後 

【請求項１】胴体部の両側にシャフトを突出し

た振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え，

該分銅は振動モーター胴体部の中心点を中心と

し，その両側のシャフトに略対称に取り付けた

振動発生器において，発生する振動幅の設定は，

該胴体部と分銅間の該間隔を変えて，発生する

振動の大きさを決めて，該分銅の取り付け位置

を設定し，又，その間隔は軸方向の幅の二分の

一以上とする事を特徴とする振動発生装置。 

【請求項１】胴体部の両側にシャフトを突出させた

振動モーターの両端に偏重心の分銅を備え付け，前

記分銅は，前記胴体部の中心点を中心としてその両

側の前記シャフトに略対称に取り付けた振動発生

装置において，前記胴体部と前記分銅の間隔を変え

ると前記装置が発生する振動幅の大きさが変わる

という特性を利用し，前記間隔を，所望の大きさの

振動幅が得られる間隔に対応する間隔に調節して

成ることを特徴とする振動発生装置。 

【図１】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/775/080775_hanrei.pdf
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【請求項２】前記胴体部と前記各分銅との間の間隔

は，前記各分銅の前記シャフトの軸方向の幅の略３

分の２以上である，請求項１に記載の振動発生装

置。 

【請求項３】前記分銅は断面半円形状で，その両端

角部に丸みを持たせた形状である，請求項１又は２

に記載の振動発生装置。 

 

（３）手続の経緯 

平成19年4月11日 ： 拒絶理由通知 

平成19年6月25日 ： 手続補正（第2回補正）（上記「第2回補正後」を参照） 

平成19年8月13日 ： 最後の拒絶理由通知（第2回補正が新規事項追加（第17条の2第3項）） 

平成19年10月22日 ： 手続補正（第3回補正） 

平成20年2月5日 ： 第3回補正を却下（第17条の2第3項違反）、拒絶査定 

平成20年3月17日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2008-6589号） 

平成20年4月11日 ： 手続補正（第4回補正）（上記「第4回補正後」を参照） 

平成22年1月4日 ： 第4回補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …①第４回補正は，第２回補正による特許請求の範囲の請求項の数を１項から３項に増加させるも

のであるから，第４回補正の目的は，平成１８年法律第５５号による改正前の特許法（以下「法」と

いう。）１７条の２第４項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず，②第２回補正は，

当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められず，法１７条の２第３項に規定

する要件を満たしていない上，本願発明は，…法４９条１項１号及び４号に該当し，同条１項本文の

規定により拒絶をすべきものである…。 

判決 

原告の主張 

 すなわち，第２回補正は，平成１９年８月１３

日付け拒絶理由通知書（甲６）により補正要件違

反を指摘されているため，本来であれば補正を却

下されることによって以降の補正の基礎となる

ものではない。第２回補正が却下されれば，第２

回補正の前となる第１回補正に係る特許請求の

範囲が第４回補正の基礎とされるべきである。第

１回補正による特許請求の範囲は請求項の数が

９項であるから，第４回補正により請求項の数は

被告の主張 

 ア 拒絶査定不服審判を請求する場合におい

て，…法１７条の２第４項２号の特許請求の範囲

の減縮に該当しない場合，審判官は決定をもって

補正を却下しなければならない…。 

 最後の拒絶理由に対する補正（第４回補正）（＊

注：第３回補正の間違いと思われる。＊）が，法

１７条の２第３項から第５項までの規定に違反し

ているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達

前に認められたときは，当該補正を却下するとの
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３項に減少しており，第４回補正は，法１７条の

２第４項違反とはならない。 

規定は，法５３条にはあるが，最後の拒絶理由を

通知する対象となった補正（第２回補正）を却下

するとの規定は，法５３条にはなく，その他の条

文にもない。 

 イ よって，第４回補正が，法１７条の２第３

項から第５項までの規定に違反しているか否かを

判断するための基準となる補正は，第１回補正で

はなく，第２回補正であり，第２回補正後の請求

項と第４回補正後の請求項とは，一対一又はこれ

に準ずるような対応関係に立つものでなければな

らない。 

 しかしながら，第２回補正により，請求項の数

が１項となったものが，第４回補正では請求項の

数が３項となっているから，第２回補正後の請求

項と第４回補正後の請求項とは，一対一又はこれ

に準ずるような対応関係に立つものとは認められ

ず，第４回補正を却下した判断には誤りはない。 

裁判所の判断 

 …第３回補正は，第４回補正を行う以前に却下されているのであるから，第４回補正は，第３回補

正を行う時点の特許請求の範囲の記載，すなわち，第２回補正による特許請求の範囲の記載を変更し

たものといわざるを得ない。 

 そうすると，第４回補正は，第２回補正により１項の請求項とされた特許請求の範囲を，３項の請

求項を含む特許請求の範囲に変更するものである。 

 イ 法１７条の２第４項は，拒絶査定不服審判請求に伴って行われる特許請求の範囲についてする

補正は，同項１号ないし４号に掲げる事項を目的とするものに限ると規定するところ，上記のとおり，

請求項を増加させる第４回補正の目的は，法１７条の２第４項１号（請求項の削除），２号（特許請

求の範囲の減縮），３号（誤記の訂正）及び４号（明りょうでない記載の釈明）のいずれの事項にも

該当しないといわざるを得ない。 

 …本件審決が，第４回補正の目的は，法１７条の２第４項各号のいずれの事項にも該当しないと判

断したことに誤りはない。 

 …第２回補正は，最初の拒絶理由通知に対応してされたものであるところ，･･･最初の拒絶理由通

知に対してされた特許請求の範囲等の補正が，法１７条の２第３項に規定する要件（新規事項追加の

禁止）を満たしていないときは，出願の拒絶理由となるのであって（法４９条１号），拒絶の理由を

通知しなければならない場合（法５０条）に当たるが，決定をもって補正を却下しなければならない

場合（法５３条１項）には当たらない。 

したがって，第２回補正について，補正却下をしなければならない理由はない。 
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(84-1)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章3. 

裁判例 

分類 

84-1:第17条の2第5項第1号の請求項の削除に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「通信ネットワーク構造」（査定不服審判） 

知財高判平成18年2月16日（平成17年（行ケ）第10266号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-234637号（特開2000-78294号公報） 

分類 H04M 3/42 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第17条の2第3項第1号 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、嶋末和秀裁判官、沖中康人裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、ユーザーがネットワークの運営を主導でき、小規模なホストマシンでの運営が可能で、

加えて情報提供者と情報享受者の関係も硬直化しない通信ネットワーク構造を提供することを目的と

し、ネットワークにおけるホストマシンの役割を、ユーザー同士の出会いの場を提供することに限定

し、ユーザーが出会った後は、各ユーザーはホストマシンから離れて、ユーザー相互間で直接交信す

ることとしたものである。 

 

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

【請求項１】相互間が双方向の通信手段で結ばれ

た複数のユーザー局と，これらユーザー局と双方

向の通信手段で結ばれた少なくとも１局以上の

ホスト局とより構成され， 

各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて

他のユーザーに伝えたい自分の意識の要約とし

ての意識情報並びに各ユーザ局同士が相手局を

直接又は間接的に選択して，ホスト局を経由する

ことなく相手局と直接交信するために必要とな

る通信接続情報とを登録したデータベースをホ

【請求項１】相互間が双方向の通信手段で結ばれ

た複数のユーザー局と，これらユーザー局と双方

向の通信手段で結ばれた少なくとも１局以上のホ

スト局とより構成され， 

各ユーザー局が当該通信ネットワークを通じて他

のユーザーに伝えたい自分の意識の要約としての

意識情報並びに各ユーザ局同士が相手局を直接又

は間接的に選択して，ホスト局を経由することな

く相手局と直接交信するために必要となる通信接

続情報とを登録したデータベースをホスト局に構

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/142/009142_hanrei.pdf
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スト局に構築しておき，対話相手となるターゲッ

トユーザーに関する通信接続情報を取得したユ

ーザー局は，ホスト局との通信網を閉じた後，ホ

スト局を経由することなくユーザー局相互間で

知識情報を直接交信するようにした通信ネット

ワーク構造。 

【請求項２】ホスト局からユーザーに提供される

ターゲットユーザーの通信接続情報のうち少な

くとも電話番号はユーザーにとって不可視状態

であるか，あるいは暗号化されており，ユーザー

マシン内部におけるユーザーの関与不能な領域 

において有意味化あるいは復号されてなる請求

項１記載の通信ネットワーク構造。 

【請求項３】通信手段が，有線通信又は無線通信

あるいは有線通信と無線通信の併用通信である

請求項１又は２記載の通信ネットワーク構造。 

※【請求項４】から【請求項８】の記載は省略。 

築してあり，ホスト局からユーザーに提供される，

対話相手となるターゲットユーザーの通信接続情

報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって

不可視状態であるか，あるいは暗号化されており，

ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能

な領域において有意味化あるいは復号されるよう

になっており，  

ターゲットユーザーに関する通信接続情報を取得

したユーザー局は，ホスト局との通信網を閉じた

後，ホスト局との通信網を閉じた後，ホスト局を

経由することなくユーザー局相互間で知識情報を

直接交信するようにした通信ネットワーク構造。 

【請求項２】通信手段が，有線通信又は無線通信

あるいは有線通信と無線通信の併用通信である請

求項１記載の通信ネットワーク構造。 

※【請求項３】から【請求項７】の記載は省略。 

 なお、補正後の請求項1において、補正前の請求項1を補正前の請求項2記載の構成を加えて限定し、

補正前の請求項2を削除して、補正前の請求項3から8につき、補正前の請求項2を引用する部分を削除

して各項の項番号を繰り上げたものとなっている。 

 

（３）手続の経緯 

平成13年11月12日 ： 手続補正（上記「補正前」の発明参照） 

平成14年7月15日 ： 拒絶査定 

平成14年9月4日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002-16946号）、 

手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成14年10月3日 ： 手続補正 

平成17年1月31日 ： 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない。」とする審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決 

 本件手続補正の「ホスト局からユーザーに提供される、対話相手となるターゲットユーザーの通信

接続情報のうち少なくとも電話番号はユーザーにとって不可視状態であるか、あるいは暗号化されて

おり、ユーザーマシン内部におけるユーザーの関与不能な領域において有意味化あるいは復号される

ようになっており、」とする補正は、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内

において、特許請求の範囲に記載された「通信接続情報」について限定するものであるから、特許請

求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 
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判決 

原告の主張 

 本件審決は，本件補正が特許請求の範囲の請求

項１の「削除」を目的とするものであるから，そ

の適否に関して独立特許要件が問題とされる余

地はないのに，本件補正が特許請求の範囲の「減

縮」を目的とするものであると誤って判断し…，

その結果，本件補正が独立特許要件を充足しない

ことを理由として本件補正を誤って却下したも

のである。 

 請求項１を削除してこの請求項２を新たな請

求項１とする場合，新たな請求項１は，補正前の

請求項２における「請求項１記載の通信ネットワ

ーク構造」という記載を，補正前の請求項１の記

載に書き換えることになる。この書き換えの結

果，…ここに表現されている発明は，補正前の請

求項２記載の発明と同一である。 

 改正前特許法１７条の２第３項に関して，１号

の「請求項の削除」に当たるか，２号の「特許請

求の範囲の減縮」に当たるかは，手続き補正書の

記載のみに基づき判断されるべきではなく，手続

き補正の内容に照らして客観的かつ実質的に判

断されるべきものであり，そのように判断すれ

ば，本件補正が補正前の請求項１の「削除」を目

的とするものであることは明らかである。 

被告の主張 

 (1) 本件補正後の請求項１に係る発明は，補正

後の請求項１において，補正前の請求項２の…を

限定したものであるから，特許請求の範囲の減縮

であることは明らかである。 

 (2) 本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的

としたものであることは，審判請求の理由を補正

した平成１４年１０月３日付け手続き補正書（甲

１０）に，本件補正が，本件補正後の請求項１に

補正前の請求項２の構成を付加し，それに伴い補

正前の請求項２を削除する旨記載されている…こ

とからも明らかである。 

 (3) 補正前の請求項８（補正後の請求項７）は

請求項１のみを引用する発明であるところ，本件

補正により補正後の請求項７に係る発明は，補正

前の請求項２に記載された事項により限定された

補正後の請求項１を引用することとなり，その結

果，補正前の請求項８に係る発明を補正前の請求

項２に記載された事項で限定した発明となる… 

裁判所の判断 

 …原告は，平成１４年１０月３日付け手続補正書の…記載は，補正後の請求項１が補正前の請求項

１を補正前の請求項２の構成により限定した内容になっている点を説明したものにすぎず，その後に

本来記載すべき「すなわち補正前の請求項２の内容に当たる」との説明が抜けていただけであり，本

件補正の内容に照らして判断すれば，本件補正は，補正前の請求項１の「削除」を目的とするもので

ある旨主張する。 

…上記手続補正書には，上記のとおり，明確に，請求項２を削除したと記載されているのであるか

ら，原告の上記主張は，自ら記載した手続補正書の記載と矛盾するものである。また，原告の上記主

張は，…補正後の請求項２ないし６が補正前の請求項３ないし７を単に繰り上げたものではなく，補

正前の請求項１を引用していた部分を削除したものであること…とも矛盾する。 
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(84-2)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章2. 

裁判例 

分類 

84-2:第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「耐火構造体」（査定不服審判） 

知財高判平成17年4月25日（平成17年（行ケ）第10192号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平9-288535号（特開平10-183816号公報） 

分類 E04B 1/94 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第17条の2第4項第2号 

裁判体 知財高裁第3部 佐藤久夫裁判長、設楽隆一裁判官、若林辰繁裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、厚み５～１００ｍｍの不燃性材料からなるボード

（ａ）１の少なくとも片面に、厚み０．５～４０ｍｍの耐火膨張

シート（ｂ）２を設けてなる耐火構造体であって、当該耐火構造

体をＪＩＳ Ａ １３０４に準拠して、炉内温度を１時間で９２

５℃まで昇温した後に、加熱前の厚み（Ｄ）と加熱後の厚み（Ｄ′）との関係が、Ｄ′／Ｄ＝２．５～

１５であり、かつ、前記耐火膨張シート（ｂ）２が、熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質、リン化合物、

中和処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤等からなる樹脂組成物である耐火構造物とすることによ

り、施工性及び耐火性に優れた耐火構造体、並びに、耐火壁の施工方法を提供する。 

 

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前 補正後 

【請求項１】厚み５～１００ｍｍの不燃材料から

なるボード（ａ）の少なくとも片面に，厚み０．

５～４０ｍｍの耐火膨張シート（ｂ）を設けてな

る耐火構造体であって，当該耐火構造体をＪＩＳ 

Ａ １３０４に準拠して，炉内温度を１時間で９

２５℃まで昇温した後に，前記耐火膨張シート

（ｂ）の加熱前の厚み（Ｄ）と加熱後の厚み（Ｄ′）

【請求項１】※（補正前の請求項１＋請求項2＋請

求項3。） 

【請求項２】※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シ

ート（ｂ）を以下のとおり限定） 

当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び

／又はゴム物質，リン化合物及び上記アルカリ金

属，アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/009614_hanrei.pdf
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との関係が，Ｄ′／Ｄ＝２．５～１５の範囲内と

なることを特徴とする耐火構造体。 

【請求項２】前記耐火膨張シート（ｂ）が，熱可

塑性樹脂及び／又はゴム物質，リン化合物，中和

処理された熱膨張性黒鉛及び無機充填剤からな

ることを特徴とする請求項１記載の耐火構造体。 

【請求項３】前記リン化合物及び中和処理された

熱膨張性黒鉛の配合量は前記熱可塑性樹脂及び

／又はゴム物質１００重量部に対して合計量で

２０～２００重量部，前記無機充填剤の配合量は

前記熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重

量部に対して５０～５００重量部であり，前記中

和処理された熱膨張性黒鉛と前記リン化合物と

の重量比〔（中和処理された熱膨張性黒鉛）／（リ

ン化合物）〕が０．０１～９の範囲内であり，か

つ，前記無機充填剤と前記リン化合物との重量比

〔（無機充填剤）／（リン化合物）〕が０．６～１．

５の範囲内であることを特徴とする請求項２記

載の耐火構造体。 

 

※【請求項４】～【請求項１０】省略 

の金属炭酸塩からなり，上記リン化合物及び金属

炭酸塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム

物質１００重量部に対して５０～９００重量部，

上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔（金

属炭酸塩）／（リン化合物）〕が，０．６～１．５

の樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造

体。 

【請求項３】※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シ

ート（ｂ）を以下のとおり限定） 

当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び

／又はゴム物質，リン化合物，上記アルカリ金属，

アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金

属炭酸塩並びに含水無機物及び／又はカルシウム

塩からなり，上記リン化合物，金属炭酸塩並びに

含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量が，

熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重量部に

対して５０～９００重量部，上記金属炭酸塩並び

に含水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量と

上記リン化合物との重量比〔（金属炭酸塩並びに含

水無機物及び／又はカルシウム塩の合計量）／（リ

ン化合物）〕が，０．６～１．５，含水無機物及び

／又はカルシウム塩の合計量が，上記金属炭酸塩

１００重量部に対して１～７０重量部の樹脂組成

物であることを特徴とする耐火構造体。 

【請求項４】※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シ

ート（ｂ）を以下のとおり限定） 

当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び

／又はゴム物質，リン化合物，多価アルコール及

び上記アルカリ金属，アルカリ土類金属及び周期

律表ＩＩｂ族金属の金属炭酸塩からなり，上記リ

ン化合物，多価アルコール及び金属炭酸塩の合計

量が，熱可塑性樹脂及び／又はゴム物質１００重

量部に対して５０～９００重量部，上記多価アル

コールと上記リン化合物との重量比〔（多価アルコ

ール）／（リン化合物）〕が，０．０５～２０，上

記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比〔（金属

炭酸塩）／（リン化合物）〕が，０．０１～５０の
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樹脂組成物であることを特徴とする耐火構造体。 

【請求項５】※（補正前の請求項1）＋耐火膨張シ

ート（ｂ）を以下のとおり限定） 

当該耐火膨張シート（ｂ）は，熱可塑性樹脂及び

／又はゴム物質，リン化合物，中和処理された熱

膨張性黒鉛，多価アルコール並びにアルカリ金属，

アルカリ土類金属及び周期律表ＩＩｂ族金属の金

属炭酸塩からなり，上記リン化合物，上記中和処

理された熱膨張性黒鉛，上記多価アルコール及び

金属炭酸塩の合計量が，熱可塑性樹脂及び／又は

ゴム物質１００重量部に対して５０～９００重量

部，上記多価アルコールと上記リン化合物との重

量比〔（多価アルコール）／（リン化合物）〕が，

０．０５～２０，上記中和処理された熱膨張性黒

鉛と上記リン化合物との重量比〔（中和処理された

熱膨張性黒鉛）／（リン化合物）〕が，０．０１～

９，上記金属炭酸塩と上記リン化合物との重量比

〔（金属炭酸塩）／（リン化合物）〕が，０．０１

～５０の樹脂組成物であることを特徴とする耐火

構造体。 

※【請求項６】～【請求項１２】省略 

 

（３）手続の経緯 

平成14年12月2日 ： 手続補正（上記「補正前」の発明参照） 

平成15年6月26日 ： 拒絶査定 

平成15年7月30日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2003-14682号） 

平成15年8月29日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成16年3月3日 ： 本件補正を却下、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

…本件補正は，本件補正前の請求項２及び請求項３の発明特定事項を，本件補正前の請求項１に繰

り入れて，実質的に前記請求項２及び請求項３を削除することにより，請求項の項数を２個削減した

上で，本件補正前の請求項１に記載されていた発明特定事項の「耐火膨張シート（ｂ）」を，さらに

本件補正後の請求項２から請求項５までの新たな４個の請求項に展開させることにより，実質的に４

個の新たな請求項が追加記載されたものであり，その結果として，本件補正により，差し引き２個の

請求項が増加していることになる。 
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 そうすると，本件補正後の特許請求の範囲に記載の請求項の項数が実質的に増加したことにより，

本件補正後の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明が，本件補正前のものに比較して拡張し

たものとなり，本件補正は，明らかに特許請求の範囲の拡張に該当する… 

判決 

原告の主張 

 …立法者は，「特許請求の範囲の減縮」の例と

して，単に「請求項に上位概念で記載されている

発明をより下位概念で記載するもの」が該当する

としているに過ぎず，請求項が増加されるもので

あってはならないとはしていないのである。 

 (2) 特許法１７条の２第４項は，「請求項の削

除」（１号），「特許請求の範囲の減縮」（２号），

…をそれぞれ別個の補正目的として規定してい

るのであるから，各要件はそれぞれ独立に判断さ

れることを予定していると解すべきである。 

 …請求項の数という形式的事項は，専ら１号で

扱われているのであるから，それ以外の２号ない

し４号では，請求項の数という形式的事項は考慮

されないものと解すべきである。 

 したがって，同条項２号の「特許請求の範囲の

減縮」において，請求項数の増加を理由に補正が

できないと解することはできない。 

 

被告の主張 

 １ 特許法第１７条の２第４項２号は，そのか

っこ書きにおいて「（第３６条第５項の規定により

請求項に記載した発明を特定するために必要な事

項を限定するものであって，その補正前の当該請

求項に記載された発明とその補正後の当該請求項

に記載される発明の産業上の利用分野及び解決し

ようとする課題が同一であるものに限る。）」と規

定する。 

 このかっこ書きの規定…ここでいう補正前の発

明である「当該請求項に記載された発明」と補正

後の発明である「当該請求項に記載される発明」

とは，補正の前後の請求項の対応関係において，

補正前の一の当該請求項が限定的に減縮されて，

そのまま補正後の一の当該請求項となるような請

求項の限定的減縮の補正を求めていることにほか

ならない。 

 したがって，同条項２号に掲げる「特許請求の

範囲の減縮」を目的とする補正は，そのかっこ書

きの規定により，補正前の請求項と補正後の請求

項とは一対一の対応関係にあることを当然の前提

としていることが，法文上明らか…。 

裁判所の判断 

 …２号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正することによって，当該請求

項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態様による補正を定めたものとみるのが

相当であって，当該一つの請求項を削除して新たな請求項をたてるとか，当該一つの請求項に係る発

明を複数の請求項に分割して新たな請求項を追加するというような態様による補正を予定している

ものではないというべきである。 

…このように，発明は，請求項ごとに特定され，請求項ごとに審査の対象となるものであるから，

請求項が異なれば，審査の対象も異なることになるし，新規に請求項が加われば，原則として，これ

について新たに審査すべき必要が生ずることになるのであって，一つの請求項を複数の請求項に分割

するような態様による補正を認めることは，審査対象が追加されることにより，新たな審査を必要と

する場合を生じさせ，あるいは審査対象が複雑化することにより，当該補正が補正前の請求項に係る



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 77 - 

発明を限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となるなどの事態を生じさせるこ

とともなり，それでは，迅速・的確な審査を実現するため，既にされた審査結果を有効に活用して，

補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認めるという前記の制度趣旨に合致しない

ことになるからである。 

 したがって，一つの請求項に記載された発明を複数の請求項に分割して，新たな請求項を追加する

態様による補正は，たとえそれが全体として一つの請求項に記載された発明特定事項を限定する趣旨

でされたものであるとしても，２号の定める「特許請求の範囲の減縮」には当たらないというべきで

あり，２号の定める「特許請求の範囲の減縮」は，補正前後の請求項に係る発明が一対一の対応関係

にあることを必要とすると解するのが相当である。 

 もっとも，多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求項を減少させて独立形式の請求

項とする場合や，構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求項について，その択一的な構

成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場合のように，補正前の請求項が実質的に複数の請求

項を含むものであるときに，これを補正に際し独立の請求項とすることにより，請求項の数が増加す

ることになるとしても，それは，実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず，実質的には一対

一の対応関係にあるということができるから，このような補正まで否定されるものではない。 
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(84-2)-2 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章2. 

裁判例 

分類 

84-2:第17条の2第5項第2号の請求項の限定的減縮に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「携帯電話端末」（査定不服審判） 

知財高判平成24年1月17日（平成23年（行ケ）第10133号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-182514号（特開2004-7746号公報） 

分類 H04M 1/00 

結論 棄却 

関連条文 (旧)第17条の2第4項第2号 

裁判体 知財高裁第1部 中野哲弘裁判長、東海林保裁判官、矢口俊哉裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 従来の携帯電話端末では、携帯電話での通信が禁止されている病院や飛行機等では、携帯電話端末

全体の電源を切らなければならず、通信機能とは無関係の電話帳機能等も使えずに不便であるところ、

本願発明では、電源がオンになっている状態で特定の指示を入力すると、電力供給を停止することに

よって通信機能を停止するが、電話帳機能等には電力供給を継続することによって動作可能にするの

で、病院等の無線通信禁止区域において、通信機能のみを停止し、電話帳機能等をそのまま用いるこ

とができ、利便性を向上させることができる。 

 

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後） 

補正前（甲6補正後） 補正後（本件補正後） 

【請求項１】通信機能と，当該通信機能以外の時

計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信

号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音

声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通

信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示

を行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等

を備える入力手段とを有する携帯電話端末であ

って， 

 前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表

【請求項１】通信機能と，当該通信機能以外の時

計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信

号に変換する機能，スピーカによる電気信号を音

声に変換する機能を含む複数の機能とを有し，通

信機能と通信機能以外の複数の機能に係る表示を

行う一つの表示手段と，電源キー，数字キー等を

備える入力手段とを有する携帯電話端末であっ

て， 

 前記入力手段の電源キーを押下すると，前記表

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/911/081911_hanrei.pdf
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示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯

電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によ

って通信接続情報の交信を行って通信が可能な

状態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外

の時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電

気信号に変換する機能，スピーカによる電気信号

を音声に変換する機能を含む複数の機能とが使

用可能状態となり， 
 前記入力手段の電源キー

とは異なるキー操作により通信機能を停止させ

る指示が入力されると，当該通信機能を停止させ

て通信接続情報の交信を行わないようになり，前

記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイク

による音声を電気信号に変換する機能，スピーカ

による電気信号を音声に変換する機能を含む複

数の機能は，前記通信機能の停止を維持しなが

ら，そのまま動作可能とし，選択可能としたこと

を特徴とする携帯電話端末。 

示手段を含む各構成部分に電力が供給され，携帯

電話端末の動作が開始されて，前記通信機能によ

って通信接続情報の交信を行って通信が可能な状

態となり，通信可能状態で，前記通信機能以外の

時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気

信号に変換する機能，スピーカによる電気信号を

音声に変換する機能を含む複数の機能とが使用可

能状態となり， 

 前記入力手段の電源キーとは異なるキー操作に

より通信機能を停止させる指示が入力されると，

当該通信機能を停止させて通信接続情報の交信を

行わないようになり，前記通信機能以外の時計機

能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に

変換する機能，スピーカによる電気信号を音声に

変換する機能を含む複数の機能は，前記通信機能

の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，

前記時計機能及び前記電話帳機能を選択可能とし

たことを特徴とする携帯電話端末。 

 

（３）手続の経緯 

平成15年5月25日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2007-18278号） 

平成22年10月22日 ： 手続補正（甲6補正）（上記「補正前」の発明参照） 

平成23年1月27日 ： 手続補正（本件補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成23年3月7日 ： 本件補正を却下、，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …① 本件補正は，補正前の甲６補正…に係る請求項１記載の「『マイクによる音声を電気信号に

変換する機能』及び『スピーカによる電気信号を音声に変換する機能』は『選択可能とした』」とい

う事項を削除するものであり，特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないし，また，誤記の訂

正，明りょうでない記載の釈明を目的とするものにも該当しない，… 

判決 

原告の主張 

 …本件補正は，本件補正前の特許請求の範囲に

記載された発明の発明特定事項の一部である「前

記通信機能以外の時計機能，電話帳機能，マイク

による音声を電気信号に変換する機能，スピーカ

被告の主張 

 …補正前の甲６補正に係る請求項１の記載は，

「携帯電話端末」が少なくとも「通信機能」，及び

「時計機能」，及び「電話帳機能」，及び「マイク

による音声を電気信号に変換する機能」，及び「ス
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による電気信号を音声に変換する機能を含む複

数の機能は，・・・選択可能とした」を，選択可

能な機能の範囲について，より狭い範囲の選択で

ある特定の機能である「前記時計機能及び前記電

話帳機能」を選択可能としたものであり，当該補

正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しよ

うとする課題は同一である。 

 このように「選択可能」な範囲を狭めることは，

技術的には補正後においてはその機能が限定さ

れるものであるので，補正の前後で解決しようと

する課題や産業上の利用分野を変更するもので

ない限り，特許請求の範囲の減縮に当たるという

べきである。 

 仮に審決…が正しいとするならば，「Ａ，Ｂ及

びＣからなる群より選ばれた１種以上の化合物

という」マーカッシュ・クレームにおいて，例え

ば物質の選択範囲を狭める補正は特許請求の範

囲の減縮に該当しないこととなって，不当であ

る。 

ピーカによる電気信号を音声に変換する機能」，及

び「表示手段」，及び「入力手段」を有すること，

すなわち，上記の各機能の全てを必ず有すること

を表現しているのであり，「携帯電話端末」が上記

の各機能のいずれかを有することを表現するもの

ではないから，上記各機能が，いわゆるマーカッ

シュクレームのように，発明を特定するための事

項としての選択肢であると解するべきものではな

い。 

 そして，本件補正は，その補正前の請求項１に

係る発明が有する「マイクによる音声を電気信号

に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号

を音声に変換する機能」は「選択可能とした」と

いう事項を削除するものであり，同補正により，

例えば，本体部（制御部１０）に電源が供給され

ていれば常に「マイク」及び「スピーカ」が使用

可能な状態に維持され，ユーザが「マイクによる

音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカ

による電気信号を音声に変換する機能」を選択す

ることができないような携帯電話端末の発明が含

まれるようになった（すなわち，発明が拡張され

た）ことは明らかであるから，本件補正が特許請

求の範囲の減縮を目的とするものでないことは明

らかである。 

裁判所の判断 

 …甲６補正…は，「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及

び「スピーカによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能

の停止を維持しながら，そのまま動作可能とし，選択可能としたことを発明特定事項とするものと解

される。 

 他方，本件補正による補正後の請求項１に係る発明（本願補正発明）は，「時計機能」，「電話帳機

能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピーカによる電気信号を音声に変換す

る機能」を含む複数の機能それぞれについて，通信機能の停止を維持しながら，そのまま動作可能と

し，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及び「電話帳機能」をそれぞれ選択可能としたことを発

明特定事項とするものと解される。 

 そこで，甲６補正発明と本願補正発明とを対比すると，甲６補正発明では，通信機能の停止を維持

しながら「時計機能」，「電話帳機能」，「マイクによる音声を電気信号に変換する機能」及び「スピー

カによる電気信号を音声に変換する機能」を含む複数の機能それぞれを選択可能としているのに対
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し，本願補正発明では，通信機能の停止を維持しながら，上記「複数の機能」のうち「時計機能」及

び「電話帳機能」のみをそれぞれ選択可能としたものであるから，本件補正により，通信機能の停止

を維持しながら選択可能な機能の一部が削除されていると認められる。そして，その結果，本願補正

発明では，「時計機能」及び「電話帳機能」以外の機能について，どの機能を通信機能の停止を維持

しながら選択可能とするかは任意の事項とされることに補正されたといえる。 

 そうすると，本件補正により，直列的に記載された発明特定事項の一部が削除され，特許請求の範

囲の請求項１の記載が拡張されていることは明らかであるから，本件補正は特許請求の範囲を減縮す

るものとはいえず，「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものに該当するとは認められない。 

 以上によれば、本件補正による請求項1の補正は、直列的に記載された発明特定事項の一部が削除

されたもので、原告が主張するような択一的記載の要素の削除ではないから、原告の各主張はいずれ

も採用することができない。 
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(84-3)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章4. 

裁判例 

分類 

84-3:第17条の2第5項第3号の誤記の訂正に該当するか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「光ファイバケーブル」（無効審判） 

知財高判平成18年10月18日（平成18年（行ケ）第10204号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平3-353715号（特開平5-40208号公報） 

分類 G02B 6/255 

結論 棄却 

関連条文 （旧）第134条第2項ただし書第2号 

裁判体 知財高裁第2部 中野哲弘裁判長、森義之裁判官、田中孝一裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、光ファイバ自身が持つ曲がりを起因として大きな接続損失を発生するおそれのない光

ファイバケーブルを提供することを目的とし、多数の光ファイバを並列的に配置してテープ状に集合

し、端部を一括融着接続する光ファイバケーブルであって、前記光ファイバの少なくとも接続端部近

傍に発生する曲りの曲率半径が、光ファイバの波長帯（λ）においてλ／１．４１よりも大きい構成

とする。 

 

（２）発明の詳細な説明の開示 

 「【００２２】従ってこのような事情から，接続しようとする光ファイバどうしが互いに正反対方向

に曲りを生じていたとしても，先のような接続損失に対する要件，即ち最大許容接続損失を０．５dB

以下に設定するためには，少なくとも各光ファイバの曲り具合が図５から１．５５μｍ帯用のものに

ついては，点Ｘ：曲率０．９２以下であり，・・・（ハ） 

また，図４から１．３μｍ帯用のものについては，点Ｙ：曲率１．１以下であること，・・・（ニ） 

が必要となることが判明し，換言すれば，１．５５μｍ帯と１．３３μｍ帯に対して曲率半径は，０．

９２ｍと１．１ｍになり，光ファイバの波長帯λ〔μｍ〕との間には，それぞれ 

【００２３】 

【数３】 

１．３／０．９２≒１．４１ 

１．５５／１．１≒１．４１ 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/684/033684_hanrei.pdf
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【００２４】の関係が成立する。すなわち曲率半径がλ／１．４１以上であれば最大許容損失値を満

足できることが判明した。」（判決より抜粋） 

 

（３）考慮された技術常識等 

 「曲率と曲率半径は同じではない…」（判決より抜粋） 

 

（４）特許請求の範囲（訂正前・訂正後）（請求項1のみ記載） 

訂正前 訂正後 

【請求項１】多数の光ファイバを並列的に配置し

てテープ状に集合し，端部を一括融着接続する光

ファイバケーブル（１）であって，前記光ファイ

バの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの

曲率半径（Ｒ）が，光ファイバの波長帯（λ）に

おいてλ／１．４１よりも大きいことを特徴とす

る光ファイバケーブル。 

【請求項１】多数の光ファイバを並列的に配置し

てテープ状に集合し，端部を一括融着接続する光

ファイバケーブル（１）であって，前記光ファイ

バの少なくとも接続端部近傍に発生する曲りの曲

率半径（Ｒ）が，光ファイバの波長帯（λ）にお

いてλ／１．４よりも大きいことを特徴とする光

ファイバケーブル。 

 

（５）手続の経緯 

平成16年8月30日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2004-80133号） 

平成17年3月28日 ： 「…本件特許を無効とする」との第1次審決 

平成17年7月8日 ： 原告（特許権者側）による訂正審判の請求 

平成17年8月1日 ： 第181条第2項により、上記審決を取り消す決定（審理再開） 

平成17年9月5日 ： 訂正審判の請求書に添付されたとおりの訂正の請求をしたものとみなされる

（本件訂正）（上記「訂正前」の発明から上記「訂正後」の発明参照） 

平成18年3月29日 ： 本件訂正を却下、「…特許を無効とする」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

ア 訂正事項ａ 

「特許請求の範囲」の「請求項１」において，誤記の訂正を目的として，「λ／１．４１」を「λ

／１．４」に訂正する。 

ア 本件訂正事項ａ～ｅは，誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明とはいえないから，平成６年

法律第１１６号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）１３４条２項ただし書に適合し

ない。 

 …図５について，「そうすると，曲線Ａ’がそもそも近似曲線であり，その近似曲線と接続損失値

との交点からＸ軸に垂線を下ろして読み取られる曲率の値も当然に近似値にすぎないのであるから，

当該曲率は，Ｘ軸の目盛り（目盛りが１００分の１位で有ることは明らか，そうでなければ有効数字

３桁の算出値を正確にプロットすることができない）のとおりに読み取ればよいのであって，それを
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あえて読取り値を１０分の１位に丸めて有効数字を２桁にする操作が，測定誤差の観点からみても，

誤記の訂正にあたるとはいえないというべきである。」… 

判決 

原告の主張 

 …「曲率」の測定値が１．５１＋０．０８，－

０．１０と大きくばらついている（Ａの実験証明

書。甲１２）。これは，１００分の１位の数値に

技術的意味がないことを示すものである。… 

 …図５において，Ｘ点の曲率は「０．９」とし

か読みとることしかできないから，「発明の詳細

な説明」の段落【００２２】の「曲率０．９２」

が「曲率０．９」と同一の意味を表示するもので

あることは，客観的に明らかであり，「曲率０．

９２」を「曲率０．９」に変更することは，何ら

新規な操作には当たらない。 

 してみれば，「発明の詳細な説明」の段落【０

０２２】において… 

 …「曲率０．９２」を「曲率０．９」に訂正す

ることが認められるべきであるから，「発明の詳

細な説明」の段落【００２３】において… 

 …「１．４１」から「１．４」への訂正は，誤

記の訂正に当たる…「請求項１」において「λ／

１．４１」を「λ／１．４」に訂正する訂正事項

ａは，誤記の訂正に当たるものである。 

被告の主張 

 「曲率」の測定値が１．５１＋０．０８，－０．

１０と大きくばらつく（Ａの実験証明書。甲１２）

のであれば，１０分の１位の数値にもばらつきが

生じることになると考えられるから，「曲率０．９

２」を「曲率０．９」と訂正したとしても，技術

的意味はないことになる。 

 しかし，原告が技術的意味がないと主張する１

００分の１位の数値を四捨五入する必然性が存在

しない。なぜなら，切上げ，切捨てという手法も

あるからである。 

 …１／１０位の数値を決定する限りにおいて，

１／１００位の数値に技術的意味があることが明

白であり，Ｘ点における曲率を０．９２と読むこ

とは意味がないということにはならない。 

 …「曲率０．９２」が誤りで「曲率０．９」が

正しく，「曲率０．９２」が「曲率０．９」と同一

の意味を表示するものであると客観的に認められ

るとはいえない… 

 …これに基づく訂正事項ａも誤記の訂正とはい

えない。 

裁判所の判断 

 …「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び

図面の記載や当業者…の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣

旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。 

 …本件訂正前の「発明の詳細な説明」の記載は，…（ａ）曲率は，１で曲率半径を除したものであ

るから，曲率と曲率半径は同じではないにもかかわらず，…図４，５から求めた曲率を，…そのまま

曲率半径として用いていること，（ｂ）…の各点において，理解不能であるというほかない。 

 もっとも，以上の記載をできるだけ合理的に理解すると，…「曲率半径」は「曲率」の誤りであり，

そうすると，曲率半径は，１．５５μｍ帯用のものについては１／０．９２≒１．０８７，１．３μ

ｍ帯用のものについては１／１．１≒０．９０９となり，これらを各波長帯λ〔μｍ〕で除すると，

１．５５／１．０８７≒１．４２６≒１．４３，１．３／０．９０９≒１．４３０≒１．４３となる，

ということができる。そして，このように理解した場合でも，「λ／１．４３」という数値しか得ら



附属書 D 補正に関する審判決例 

- 85 - 

れないから，「特許請求の範囲」の「請求項１」における「λ／１．４１よりも大きいこと」は，や

はり，その技術的な意義が不明であるというほかない。 

 …本件特許の本件訂正前の明細書において，【数３】により求められた数値が小数点２位に近似し

て表示されていることからすると，上記のように小数点３位まで取って計算し，最終結果を小数点２

位に近似して表示することが合理的である。 

 そうすると，本件特許の本件訂正前の明細書及び図面の記載から，「曲率」の測定値は１００分の

１位の数値に技術的意味がなく，「発明の詳細な説明」の段落【００２２】における「曲率０．９２」

の記載は誤りで「曲率０．９」が正しいと認めることはできない。 

 …「発明の詳細な説明」の段落【００２２】における「曲率０．９２」の記載は「曲率０．９」の

誤記であると認めることはできない。 

 …そうすると，「発明の詳細な説明」の段落【００２３】において… 

 …「１．４１」から「１．４」への訂正は，誤記の訂正に当たるものではなく，認められないから，

「特許請求の範囲」の「請求項1」において「λ／１．４１」を「λ／１．４」に訂正する訂正事項

ａは，誤記の訂正に当たるものではなく，認められない。 
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(84-4)-1 

審査基準の

該当箇所 

第IV部第4章5. 

裁判例 

分類 

84-4:第17条の2第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当するか否かについて 

キーワード 拒絶の理由に示す事項についてするもの 

 

１．書誌的事項 

事件 「制震装置」（査定不服審判） 

知財高判平成17年10月11日（平成17年（行ケ）第10156号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-100678号（特開2000-291730号公報） 

分類 F16F 15/04 

結論 棄却 

関連条文 第17条の2第5項第4号 

裁判体 知財高裁第2部 岡本岳裁判長、上田卓哉裁判官、長谷川浩二裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、単層ゴム体又は積層ゴム体（以下「積層ゴム

体等」という。）の上下面に外部鋼板２２を結合し、積層ゴム

体等および外部鋼板22を貫通して鉛プラグ２３を埋設して減

衰体２０を構成し、水平方向における減衰体20の断面積に対

する鉛プラグ２３の断面積を通常よりも大きい１５乃至３５

パーセントに設定することにより、鉛プラグ２３の端部が外

部鋼板２２内で変形しにくくなり、大きな減衰能力が得られ、

制震機能の高い制震装置を実現するものである。 

 

（２）特許請求の範囲（補正前・補正後）（請求項1のみ記載） 

補正前 補正後 

【請求項１】単層ゴム体，または鋼板とゴム層と

を積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結

合し，前記単層ゴム体または積層ゴム体および外

部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを

埋設して減衰体を構成し，前記減衰体の水平方向

の断面積に対する鉛プラグの水平方向の断面積

を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう

【請求項１】単層ゴム体，または鋼板とゴム層と

を積層した積層ゴム体の上下面に外部鋼板を結

合し，前記単層ゴム体または積層ゴム体および外

部鋼板を貫通する単数または複数の鉛プラグを

埋設して減衰体を構成し，前記鉛プラグは，前記

減衰体への埋設時に上下から所定の面圧が加え

られることにより前記単層ゴム体または前記積

【図 1】 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/04_0400bm.pdf#page=7
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/009346_hanrei.pdf
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15乃至35パーセントに設定することを特徴とす

る制震装置。 

層ゴム体に対して鉛プラグが常に横方向の押圧

力を印加し続け，且つ前記鉛プラグの縦寸法１に

対する横寸法を1.5乃至３に設定し，前記減衰体

の水平方向の断面積に対する鉛プラグの水平方

向の断面積を15乃至35パーセントに設定するこ

とを特徴とする制震装置。 

 

（３）手続の経緯 

平成13年6月4日 ： 請求項1に「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を付加する

手続補正（上記「補正前」の発明参照） 

平成14年5月7日 ： 拒絶査定 

平成14年6月12日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2002－10552号） 

平成14年7月12日 ： 請求項1より「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の文言を削除す

る等の手続補正（本件手続補正）（上記「補正後」の発明参照） 

平成17年1月25日 ： 本件手続補正を却下、「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 補正前の請求項１の記載から鉛プラグの構成要件である「一端より他端に向けて径が漸次減少する

よう」との構成要件を省くとともに，新たに，鉛プラグについて「前記鉛プラグは，前記減衰体への

埋設時に上下から所定の面圧が加えられることにより前記単層ゴム体または前記積層ゴム体に対し

て鉛プラグが常に横方向の押圧力を印加し続け，且つ前記鉛プラグの縦寸法１に対する横寸法を1.5

乃至３に設定し，」との構成要件を追加するものであって，特許請求の範囲が拡張又は変更したこと

は明らかである。 

判決 

原告の主張 

 本件手続補正により，補正前の請求項１の記載

から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよ

う」を削除したことは，平成13年6月4日の手続補

正において請求項１の記載に「一端より他端に向

けて径が漸次減少する」の表現を付加する補正を

行ったところ，拒絶査定において，審査官より「鉛

プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向

けて径が漸次減少するように15乃至35パーセン

トに設定する」について，一端より他端に向けて

径が漸次減少される鉛プラグの全体において，水

平方向の断面積を15乃至35パーセント内に設定

被告の主張 

 本件手続補正前の請求項１のうち「一端より他

端に向けて径が漸次減少するよう」との構成要件

を削除すると，鉛プラグの形状は，当初明細書の

図１に示されているような，テーパのない円柱形

状のみならず，水平方向の断面形状が三角形，四

角形，多角形である角柱形状や，それ以外に様々

な水平方向の断面形状の柱状体をも包含するこ

ととなるから，原告の主張する「明りょうでない

記載の釈明」に該当しないことは明らかである。 
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されるものであるかどうかの補正根拠が不明瞭

である」との指摘を受けたことから，これを削除

することにより記載の明りょう化を図ったもの

であって，いわゆる「明りょうでない記載の釈明」

である。 

裁判所の判断 

原告は，本件手続補正前の請求項１の記載から「一端より他端に向けて径が漸次減少するよう」の

文言を削除…拒絶査定（甲４）において，当該文言に関する審査官の指摘は下記のとおりのものであ

る。…「「鉛プラグの水平方向の断面積を一端より他端に向けて径が漸次減少するよう15乃至35パー

セントに設定する」について，一端より他端に向けて径が漸次減少される鉛プラグの全体において，

水平方向の断面積を15乃至35パーセントに設定されるものであるかどうかの補正根拠が不明確であ

る」 

上記記載によれば，審査官の指摘の趣旨は，補正の根拠が不明確であるというものであって，請求

項１の記載内容が明りょうでないことを指摘するものではないから，「一端より他端に向けて径が漸

次減少するよう」を削除することが明りょうでない記載の釈明に当たるとみる根拠とはなり得ない。 
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7. 優先権に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

91 

パリ条約による優先権の

主張の効果が認められる

か否かについて 

1 
知財高判平成18年11月30日 

（平成17年（行ケ）第10737号） 
第V部第1章 

92 

国内優先権の主張の効果

が認められるか否かにつ

いて 

1 知財高判平成15年10月8日 

（平成14年（行ケ）第539号） 

第V部第2章 

2 知財高判平成18年5月30日 

（平成17年（行ケ）第10420号） 

3 知財高判平成23年9月15日 

（平成22年（行ケ）第10265号） 

4 知財高判平成24年2月29日 

（平成23年（行ケ）第10127号） 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200bm.pdf
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(91)-1 

審査基準の

該当箇所 

第V部第1章 

裁判例 

分類 

91:パリ条約による優先権の主張の効果が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「殺菌剤事件」（査定不服審判） 

知財高判平成18年11月30日（平成17年（行ケ）第10737号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平4-502584号（特表平6-504538号公報） 

分類 C07C 251/60 

結論 棄却 

関連条文 パリ条約第4条H 

裁判体 知財高裁第3部 三村量一裁判長、古閑裕二裁判官、嶋末和秀裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、特定式を有する化合物に関し、Ｏ－ベンジル－オキシムエーテルおよび該化合物を用

いて害虫、殊に菌類、昆虫類、線虫類およびクモダニ類を防除する方法に関する。 

 

（２）優先権出願１と優先権出願２との記載の相違点 

優先権出願１ 優先権出願２ 

 「…優先権出願１の明細書（甲第９号証）には，

優先権出願１化合物の名称，化学構造式が記載さ

れている…」 

 「…優先権出願１化合物の物性について，優先

権出願１の明細書においては，「オキシム」，「融

点」及び「異性体の比率」の各欄があるのに，具

体的な数値が記載されず，空白となっている…」 

 「…本願化合物はベンゼン環の下部に「オキシ

イミノアセトアミド基」を有するものである（本

願明細書の【請求項１】）ところ，欧州特許出願

公開ＥＰ－Ａ－０３７０６２９号公報（甲第９号

証の２）に従って化合物を製造しても，このよう

な化合物は製造されない。」（以上、判決より抜粋） 

 「…優先権出願２の明細書（甲第１０号証），国

際出願時の明細書翻訳文（甲第３号証）及び平成

１３年５月１４日付け全文補正（甲第７号証）に

は，製造方法に関する新たな記載が追加されてい

る。」（判決より抜粋） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/861/033861_hanrei.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/paris/pc/chap1.htm#law4
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（３）特許請求の範囲（本願発明） 

【請求項１】次式（Ｉ）： 

 

〔式中Ｒ１は，フェニル，チエニル…またはキノキサリニル基であり，これらの基の全ては次の置換

基，ハロ（Ｃ１－４)アルキル，Ｃ１－４アルコキシ…の１つまたはそれ以上で置換されており；あるいは

適当な場合にはこれのN-オキシドである〕を有する化合物またはこれの立体異性体。 

 

（４）手続の経緯 

平成3年1月30日 ： 英国特許出願（優先権出願1、甲第9号証） 

平成3年8月14日 ： 英国特許出願（優先権出願2、甲第10号証） 

平成4年1月13日 ： 優先権出願1、2をパリ条約による優先権主張の基礎とする国際出願 

平成4年12月8日 ： 手続補正 

平成5年7月8日 ： 上記手続補正の翻訳文の提出 

平成12年1月7日 ： 手続補正 

平成13年1月31日 ： 拒絶査定 

平成13年5月14日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-7973号）、 

手続補正（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年6月1日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 …本願は，優先権出願１を基礎とするパリ条約による優先権主張の利益を享受することができず，

優先権出願２の出願日である１９９１年８月１４日に出願されたものとみなされるから，同年６月２

７日出願の特願平３－１５６５６０号公報（特開平４－２６１１４７号公報（甲第２号証）参照。以

下，審決と同様に「引用出願」という。）の願書に最初に添付された明細書・・・と同一であり・・・

特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない。 

判決 

原告の主張 

(1) パリ条約４条Ｈの解釈 

 パリ条約４条Ｈの規定は，最初の第１国で提出

された出願の書類に示された複数の請求項

（claims）の中に，優先権の主張に係る，発明の

被告の主張 

(1) パリ条約４条Ｈの解釈 

 パリ条約４条Ｈの規定は，最初の出願に係る出

願書類の全体のいずれかに完成した発明を構成す

ると認められる記載がある場合には，当該優先権
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構成の要素的事項のうちのあるものが書かれて

いなくとも，最初の第１国の出願書類がその全体

として見る時に，請求項に書かれてない上記のよ

うな発明の構成の要素的事項を特定的に

（specifically）記載する限りは，優先権の主張

の利益を享受できることを定めたものと解すべ

きである。したがって，上記の規定には，「最初

の出願に係る出願書類の全体により発明の構成

部分（elements）が明らかにされていなければな

らない」とは定められていない。 

(2) 優先権主張の利益享受の適格性 

 審決の引用する裁判例（東京高等裁判所平成１

１年(行ケ)第２０７号平成１２年９月５日判決。

以下「裁判例１」という。）において，「化学物質

につき特許が認められるためには，それが現実に

提供されることが必要であり，単に化学構造式や

製造方法を示して理論上の製造可能性を明らか

にしただけでは足りず，化学物質が実際に確認で

きるものであることが必要であると解すべきで

ある。」と判示されているが，この裁判例は，国

内優先権主張の利益を享受する適格性について

のものであり，パリ条約４条Ｈの規定による優先

権主張の利益を享受については関係しない。 

(3) 製造方法の記載 

 甲第９号証には，欧州特許出願公開ＥＰ－Ａ－

０３７０６２９号公報（甲第９号証の２）及び同

ＥＰ－Ａ－０３９８６９２号公報（甲第９号証の

４）に記載された方法によって，優先権出願１の

化合物（以下「優先権出願１化合物」という。）

を製造することができるとの記載があり，甲第９

号証及び同号証の２ないし５に示された公知技

術の水準に照らして，本願化合物の製造方法は，

本願発明の優先権主張日以前に当業者に自明で

あったから，具体的な製造実施例が優先権出願１

の明細書に特定的に開示されていなかったとし

ても，本願化合物の製造方法は，当業者にとって

自明で実施可能である。 

主張の利益を認めようとしたものと解すべきであ

るから，発明として完成されていなかった断片的

記載について優先権主張の利益は認められない。

最初の出願においては断片的記載だったが，後日

記載を補充することによって初めて発明が完成し

たような場合には，その発明が完成した日をもっ

て優先権主張の利益を享受させるべきである。こ

のように解することによって，出願人の利益は過

不足なく保護され，逆に，そうしないと第三者の

利益を損なう。 

(2) 優先権主張の利益享受の適格性 

 審決の引用する裁判例１は，…発明が優先権主

張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた

場合に優先権主張の利益を享受させるという点に

おいて，国内優先権の主張とパリ条約に基づく優

先権の主張とは本質を同じくするものであるか

ら，裁判例１の判断基準を適用することは何ら不

自然なことではない。 

 上記裁判例の判断基準を本件に適用すると，優

先権出願１の明細書（甲第９号証）には，本願化

合物が現実に製造でき，実際に確認できるものと

して記載されていないと判断される。 

(3) 製造方法の記載 

 原告のいう欧州特許出願公開公報…に記載され

た化合物は，それらを組み合わせても現実に本願

発明の化合物を製造することができるようなもの

ではない。優先権出願２の明細書（甲第１０号証），

国際出願時の明細書翻訳文（甲第３号証）及び平

成１３年５月１４日付け全文補正（甲第７号証）

によって，新たな製造方法に関する記載が追加さ

れたことからみて，優先権出願１の明細書におい

ては，本願化合物が現実に製造可能なほどに記載

されているとはいえない。 
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裁判所の判断 

 パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには…優先権主張の対象である第１国出願に係

る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また，本願発明は化学物質の発明

であるが，化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには，第１国出願に係る

出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは

足りず，当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要する

ものと解するのが相当である。けだし，化学構造式や製造方法を机上で作出することは容易であるが，

それだけでは単に理論上の可能性を示唆するにとどまるものであって，現実に製造できることが確認

されない限り，実施可能な発明として完成しているものと評価することはできないからである。 

 本件において，優先権出願１の明細書（甲第９号証）には，優先権出願１化合物の名称，化学構造

式が記載されているが，これらは，化合物を実際に製造，確認しなくても想定することができる。ま

た，優先権出願１化合物の物性について，優先権出願１の明細書においては，「オキシム」，「融点」

及び「異性体の比率」の各欄があるのに，具体的な数値が記載されず，空白となっていることが認め

られる。したがって，優先権出願１の明細書には，本願化合物について，これを現実に製造すること

ができ，実際に確認することができるものとして記載されているということはできない。 

 優先権出願１の明細書の記載からは，本願化合物を現実に製造することができ，実際に存在するも

のであることを確認することができるとは認められない。したがって，本願発明については，優先権

出願１の明細書に「発明の構成部分（構成要件）」（elements of the invention）が明確に記載され

て（specifically disclose）いたということはできないから，本願は優先権出願１によって，パリ

条約による優先権主張の利益を享受することはできない。 

 …本願は優先権出願２の出願日である１９９１年８月１４日（甲第１０号証）にされたものとみな

されることとなる。 
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(92)-1 

審査基準の

該当箇所 

第V部第2章 

裁判例 

分類 

92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「人工乳首事件」（査定不服審判） 

東京高判平成15年10月8日（平成14年（行ケ）第539号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-288535号（特開2000-189496号公報） 

分類 A61J 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第41条第2項 

裁判体 東京高裁第13民事部 篠原勝美裁判長、岡本岳裁判官、長沢幸男裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

【課題】  母親の乳首により近似している人工乳首を提供すること。 

【解決手段】  乳首胴部１１０と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部１２０とを有す

る人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部１２２

が備わっていることを特徴とする人工乳首１００。 

 

（２）基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点 

基礎出願 

（基礎出願明細書）特願2000-17279号 

優先権主張出願 

（本願発明） 

「・・・乳幼児２０が，人工乳首１０付き哺乳瓶

中のミルク又は母親の母乳を飲む際に，・・・そ

の舌２３を蠕動運動させることで，母親の乳首の

うち，人工乳首１０（注，「２０」とあるのは誤

記と認める。）の乳頭部１２に相当する乳頭部及

び乳輪部が伸長することがわかった。・・・従来

の人工乳首１０は，母親の乳首に近似していない

という問題があった」（段落【０００４】），「本発

明は，以上の点に鑑み，母親の乳首により近似し

ている人工乳首を提供することを目的としてい

【請求項１】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部

を有する乳頭部と，乳幼児が舌により蠕動運動を

行う際に舌を波うつように移動させることができ

る表面を有する乳頭部及び乳首胴部と，哺乳瓶と

接続するためのベース部と，を有する人工乳首で

あって，前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴム

から成る壁面の内側に，この壁面より肉厚の薄い

伸長部が形成され，この伸長部に隣接して，この

伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されて

いることを特徴とする人工乳首。 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/799/010799_hanrei.pdf
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る」（段落【０００５】），「上記目的は，本発明に

よれば，乳首胴部と，この乳首胴部から突出して

形成されている乳頭部とを有する人工乳首であ

って，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少な

くとも一部に伸長する伸長部が備わっている人

工乳首により，達成される」（段落【０００６】），

「上記構成によれば，上記乳頭部及び／又は上記

乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が

備わっているため，乳幼児の口腔内で上記乳頭部

及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸

長し，この口腔内に，より効果的に圧力が高い部

分を形成することができる」（段落【０００７】），

「また，好ましくは，上記伸長部に隣接して，こ

の伸長部より剛性のある剛性部が設けられてい

る人工乳首により，達成される」（段落【０００

８】），「上記構成によれば，上記伸長部に隣接し

て，この伸長部より剛性のある剛性部が設けられ

ているため，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部

が伸長しても，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴

部全体の剛性が低下することがない」（段落【０

００９】），「さらに，好ましくは，上記伸長部と

上記剛性部が交互に配置されている人工乳首に

より，達成される」（段落【００１０】），「上記構

成によれば，上記伸長部と上記剛性部が交互に配

置されているため，上記乳頭部及び／又は上記乳

首胴部が伸長しても，上記乳頭部及び／又は上記

乳首胴部全体の剛性が低下することをより防止

することができる」（段落【００１１】），「そして，

好ましくは，上記人工乳首がシリコンゴムにより

形成されていると共に，このシリコンゴムの厚み

が，上記伸長部では比較的薄く，上記剛性部では

比較的厚い人工乳首により，達成される」（段落

【００１２】），「上記構成によれば，上記シリコ

ンゴムが比較的薄い上記伸長部が伸長し，このシ

リコンゴムが比較的厚い上記剛性部において剛

性が高まるため，剛性が低下することなく，上記

乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体が伸長する

ことになる」（段落【００１３】）と記載されてい

 

 

「図１１は，本発明（注，本願発明１）の第４の

実施の形態に係る人工乳首５００を示す概略断面

図である。本実施の形態に係る人工乳首５００の

構成は，上述の第１の実施の形態に係る人工乳首

１００と略同様であるため，相違点を中心に，以

下説明し，同様の構成は符号を付す等して，説明

を省略する。図１１において，人工乳首５００は，

上述の第１の実施の形態と同様に，乳首胴部１１

０，乳頭部１２０及び鍔部１１２を有している。

しかし，本実施の形態においては，図１１に示す

ように，伸長部である肉薄部５２２が人工乳首５

００の乳頭部１２０及び乳首胴部１１０にかけて

螺旋形状に形成されている点で，第１の実施の形

態と異なる。このように肉薄部５２２を螺旋形状

に形成することで，乳幼児２００の哺乳運動の際，

人工乳首５００がより伸び易くなる。また，この

哺乳運動の際，図１１の縦方向に，圧力が加わっ

ても，人工乳首５００の縦方向において，肉薄部

５２２に対応する位置には必ず剛性部である肉厚

部５２３が配置されているため，人工乳首５００

が潰れて，乳幼児２００の哺乳運動が困難になる

ことはない。また，本実施の形態においては，図

１１に示すように，肉薄部５２２が螺旋形状に形

成されているため，シリコンゴムにより形成され

ている人工乳首５００の製造に当たり金型から抜

き易くなり，製造し易くなる」（段落【００４２】）

と記載されている。 
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る。（判決より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

（３）手続の経緯 

平成10年10月20日 ： 特許出願（特願平10-316899号）（基礎出願） 

平成11年10月 8日 ： 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願 

（特願平11-288535号：本件出願） 

平成13年 9月18日 ： 拒絶査定（本件出願） 

平成13年11月 8日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2001-20120号） 

平成14年 9月12日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

･･･そもそも、特許請求の範囲の記載は、特許を受けようとする発明が、発明の詳細な説明に記載

したものであること、に適合するものでなければならないから（特許法第３６条第６項）、先の出願

において、「上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられていること」、「上

記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていること」、「上記人工乳首がシリコンゴムにより形成され

ていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚い

こと」という記載は、先の出願において当初より開示されている範囲に限定して解釈されるべきであ

り、先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明において、「伸長部」が螺旋

形状のものをも含んでいるとは到底いうことができない。  

  よって、第１１図に係る実施例は、本願発明に包含されるものであるが、先の出願の願書に最初

に添付した明細書又は図面に記載されておらず、後の出願の願書に添付した明細書又は図面において

初めて記載されたものというべきである。 

判決 

原告の主張 

 国内優先権制度の実施例補充型といわれるも

被告の主張 

…図１１実施例に限定した発明は，先の出願の
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ののうち，先の出願の請求項の発明が先の出願の

実施例で十分実証されている場合には，後の出願

で実質的に同一の発明が実施例で補充されても，

この実施例によって影響を受けず，後の出願の請

求項の発明が，先の出願と後の出願との重複範囲

であれば，優先権主張の効果は肯定される。 

 

 

… 

当初明細書等に全く記載がない発明であるから，

これを先の出願の請求項の補正として提出する補

正が認められないのは明らかであるところ，後の

出願である本願発明１は，図１１実施例に限定し

た発明を含んでいるものであるから，それが先の

出願の請求項の補正として提出されても補正が認

められないのは当然である。また，本願発明１に

含まれる，後の出願において追加された実施例に

よって裏付けられるものについてまで，先の出願

の当初明細書等によって十分に明確になっている

ものではないから，先の出願の当初明細書等に記

載された事項のみでは，十分実証されたものとは

いえない。 

裁判所の判断 

 

（１）…後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否

かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比す

るのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当

初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の

範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細

書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載するこ

とにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初

明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優

先権主張の効果は認められないというべきである。 

（２） 

…後の出願の当初明細書等に本願発明１の実施例として記載された，伸長部である肉薄部を螺旋形

状に形成した図１１実施例に係る人工乳首は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばか

りでなく，先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成した

【図１】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。

したがって，当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図１１実施例）を後の出

願の明細書に加えることによって，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的

事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかで

あるから，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。  
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(92)-2 

審査基準の

該当箇所 

第V部第2章 

裁判例 

分類 

92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「通信回線を用いた情報供給システム事件」（査定不服審判） 

知財高判平成18年5月30日（平成17年（行ケ）第10420号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2003-208464号（特開2004-147293号公報） 

分類 H04M 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第41条第2項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

本願発明は、自宅等の被監視エリアに設置された監視端末で得られた情報をインターネットや電話

網からなる通信回線網により供給する情報供給システムであり、中継側である管理コンピュータ側に

は、利用者ＩＤと利用者ＩＤに対応した監視端末の電話番号もしくはアドレスデータとがデータベー

ス登録されており、認証データが登録情報と一致した時、管理コンピュータが制御部に働きかけて監

視端末に通信回線により情報を供給させるようにした発明である。監視端末への接続が不能であるか

又は監視端末から情報が送信されない場合、異常通知が利用者に送信される。 

 

（２）基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点 

基礎出願 

（基礎出願明細書）特願2000-17279号 

優先権主張出願 

（請求項1のみ記載）（本願発明） 

ア 「【発明の属する技術分野】本発明は，電話

回線システムを用いた特定領域の監視システム

に…に関する。」（段落【０００１】） 

イ 「【発明が解決しようとする課題】そこで，

本発明にあっては，電話回線（有線，無線を含む。）

を利用して，…特定領域である例えば自宅内の様

子を監視できるようにした電話回線システムを

用いた特定領域の監視システムを提供すること

【請求項１】インターネットや電話網からなる通

信回線網の中に設置された管理コンピュータに於

ける通信回線を用いた情報供給システムであっ

て， 

 中継側である管理コンピュータ側に，利用者Ｉ

Ｄと，この利用者ＩＤに対応付けられて登録され

た該利用者が監視したい場所に設置されている監

視端末に付与されている電話番号もしくはアドレ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/091/033091_hanrei.pdf


附属書 D 優先権に関する審判決例 

- 11 - 

によって…モニターできるようにする電話回線

を用いた情報供給システムを提供することを目

的としている。」（段落【０００５】） 

ウ 「本発明の電話回線を用いた情報供給システ

ムは，…中継側のみからしか情報を得られないた

め，情報の秘匿性が向上する。」（段落【０００７】） 

エ 「家屋の部屋１００内には，通信端末の１例

としての電話機８が設置されており，この電話機

８には制御部として機能する制御端末５が連絡

されている。制御端末５には，アンテナ６が設け

られており，前記した制御装置４に対して所定の

制御信号を送れるようになっている。」（段落【０

０１４】） 

オ 「また，公衆回線９が，電話機８等の通信端

末と接続されているのは当然であるが，…公衆回

線９からこの電話機８を通過させずに，直接制御

端末５もしくは制御装置４に回線接続して，監視

手段の情報を外部に取り出すシステム構造とし

てもよい。」（段落【００１６】） 

カ 「９は，公衆回線網であり，各種公衆電話機

１３，一般電話機に，パーソナルコンピュータ１

４，さらにモバイル端末である携帯電話１１やモ

バイルコンピュータ１５との通信中断部（注，「通

信中継部」の誤記と認める。）である基地局１０

に連絡されている。」（段落【００１８】） 

キ 「公衆回線網９間には，中継局１７が位置し，

この中継局１７は，データを処理してサービスす

る仲介コンピュータ等で構築されたシステムで

ある。」（段落【００１９】）」（判決より抜粋） 

 

 

スデータと，が登録されている利用者 

データベースを備え， 

 インターネットや電話網からなる通信回線網を

利用してアクセスしてくる利用者の電話番号，Ｉ

Ｄ番号，アドレスデータ，パスワードなどの認証

データの内少なくとも一つの特定情報を入手する

手段と， 

 この入手した特定情報が，前記利用者データベ

ースに予め登録された登録情報と一致するか否か

検索する手段と， 

前記特定情報と登録情報とが一致したとき，前記

アクセスした利用者側と予め契約されて利用者Ｉ

Ｄに対応付けられて登録されている電話番号もし

くはアドレスデータを用いて，前記管理コンピュ

ータがインターネットや電話網からなる通信回線

網を利用して監視端末に働きかける手段と， 

 前記監視端末には，中継側である前記管理コン

ピュータを認証可能な認証データが登録されてお

り，この認証データにより前記管理コンピュータ

を認定した前記監視端末から，監視手段で捕捉し

たデータとして送信される情報を入手する手段

と， 

 前記監視端末から入手した情報を，前記管理コ

ンピュータが，インターネットや電話網からなる

通信回線網を用いて，予め契約し登録されている

前記アクセスした利用者に供給する手段と， 

 前記管理コンピュータから前記監視端末の通信

端末に接続不能な状態，若しくは監視手段からの

情報が前記管理コンピュータに送信されてこない

状態が，前記管理コンピュータで確認された時に，

所定の異常通知をアクセスした利用者に送信する

手段と， 

 からなる通信回線を用いた情報供給システム。 

 

（３）考慮された技術常識等 

（ⅰ）甲６文献：株式会社産業調査会事典出版センター平成12年6月1日発行の「情報通信活用事典」 

 「…もっとも狭い意味でのインターネットは，『ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで常時相互接続されている

ネットワークの集合体』である。ＴＣＰ／ＩＰは，別名インターネット・プロトコル・スイートとも
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呼ばれており，インターネットとは切っても切れない関係である。…やや広い意味でのインターネッ

トでは，ダイアルアップ接続などによる一時的なネットワーク接続や，パソコン通信サービス，ＵＵ

ＣＰなどＴＣＰ／ＩＰ以外のプロトコルによる接続を含んだものである…。このふたつの定義のイン

ターネットは，英語ではthe Internetと固有名詞として表現されている。もっとも広い意味のインタ

ーネットは，単にネットワーク同士の接続を意味しており，英語ではinternetと表記される。」 

（判決より抜粋） 

 

（４）手続の経緯 

平成12年1月26日 ： 特許出願（特願2000-17279号）（基礎出願） 

平成12年5月31日 ： 上記基礎出願を基礎とした国内優先権を主張する特許出願 

（特願2001-542109号） 

平成15年8月22日 ： 国内優先権を主張する特許出願の一部を分割した特許出願（本件出願） 

平成16年5月28日 ： 拒絶査定（本件出願） 

平成16年7月5日 ： 拒絶査定不服審判の請求（不服2004-13939号） 

平成16年12月24日 ： 手続補正（上記「優先権主張出願」に記載の発明を参照） 

平成17年3月1日 ： 「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1) 審決は，…本願発明は，国内優先権主張の基礎となった…「基礎出願」…の願書に最初に添付

した明細書又は図面（…「基礎出願明細書」という。）に開示されていないから，優先権主張の利益

を享受できないとした上で，本願発明は，…特許法２９条の２の規定により，特許を受けることがで

きないとした。 

(1) 審決は，「請求項１に係る発明（…『本願発明』という。）は，上記国内優先の基礎となった…

基礎出願明細書…に開示がない『インターネット』，…等の事項を発明の構成要素とするものであっ

て，・・・国内優先の基礎となった出願の願書に添付された明細書又は図面に記載された発明とは認

められない。」…として，本願発明は，少なくとも国内優先の利益を享受できないと判断した…。 

判決 

原告の主張 

 …基礎出願明細書には，「インターネット」と

いう用語は用いられていないが，利用者と仲介コ

ンピュータとで構成される第１のネットワーク

と制御端末５と仲介コンピュータとで構成され

る第２のネットワークという，二つの異なるネッ

トワークが，仲介コンピュータを介して，通信を

可能とするシステムが開示されているから，基礎

出願明細書には，「異なるネットワーク同士の接

被告の主張 

基礎出願明細書には，図１又は図４に公衆回線９

の開示は認められるものの，公衆回線９は，イン

ターネット網を経由せずに電話番号で電話できる

公衆回線であるから，「インターネット」でないこ

とは明らかであるし，同明細書には，公衆回線９

を通じて，上記意味のインターネットや社内ＬＡ

Ｎに接続するとの記載や，インターネットプロバ

イダと呼ばれる業者に公衆回線を通じてダイヤル



附属書 D 優先権に関する審判決例 

- 13 - 

続」，すなわち，「やや広い意味でのインターネッ

ト」が記載されている。 

(ｲ)…基礎出願明細書…によれば，制御端末５と

仲介コンピュータ（中継局１７）との間では，画

像情報の送受信が行われる。一方，文字に加え，

画像データも扱えることからインターネット人

口が爆発的に増加したのであって，…基礎出願

時，コンピュータとパソコンをインターネット接

続サービスでつなぐことが大勢であった。 

 …利用者側の携帯電話１１等と仲介コンピュ

ータ（中継局１７）との通信経路である公衆回線

９は，電話回線としてもインターネットとしても

利用できる物理的回線網であることに照らせば，

制御端末５と仲介コンピュータ（中継局１７）と

の通信経路である公衆回線９も，電話回線として

もインターネットとしても利用できる物理的回

線網であると判断するのが自然である。 

 

アップして，業者の保有する専用線を使ってイン

ターネットに接続することの記載も示唆もない

し，インターネットを特徴づける技術的特徴であ

る「ＴＣＰ／ＩＰ」，…などの記載も一切ない。基

礎出願明細書に開示された「電話回線を用いた情

報供給システム」は，呼出側の携帯電話１１等と

特定電話側の電話機８等とを公衆回線９，中継局

１７を介して接続するのであり，インターネット

以外の通信手段によって，十分実現できるから，

公衆回線９を通じてさらにインターネットやＬＡ

Ｎに接続する必要性は全くない。 

ウ(ｱ) 基礎出願明細書には，パーソナルコンピュ

ータ１４，モバイルコンピュータ１５の使用が記

載されているが，それらのコンピュータと制御端

末５との間に中継局１７の仲介コンピュータが接

続されたとしても，電話の公衆回線網が異なるネ

ットワークに分離されることはなく，異なるネッ

トワーク間の接続に必要なＴＣＰ／ＩＰプロトコ

ルの必然性はないから，パーソナルコンピュータ

等は，電話の公衆回線９のみに接続され，インタ

ーネットに接続する必要はない。 

裁判所の判断 

 …本願発明の要旨の規定する「インターネット」は，管理コンピュータと監視端末との間及び管理

コンピュータと利用者との間において，通信の経路として，電話網からなる通信回線網と選択的に利

用されるという技術内容のものであるから，そのような技術内容を一切捨象した，単にネットワーク

同士の接続を意味する「もっとも広い意味のインターネット」が，これに当たらないことは明らかで

あり，ＴＣＰ／ＩＰプロトコルで常時接続されているネットワークの集合体を意味する「もっとも狭

い意味でのインターネット」か，あるいは，ダイヤルアップ接続等による一時的なネットワーク接続

や，パソコン通信サービス，ＵＵＣＰなどによる接続も含んだ「やや広い意味でのインターネット」

を意味すると解するのが相当である。 

 …基礎出願明細書に示されている発明において，中継局と制御端末（部屋内に置かれた電話機〔通

信端末〕を経由する場合は，同電話機）との間の情報伝送は，公衆回線を通じてされるものであり，

また，中継局と呼出側の登録者との間の情報伝送も，公衆回線を通じてされるものであると認められ

る。そして，ここでいう「公衆回線」として，「電話回線（有線，無線を含む）」が想定されているこ

とは明らかであり，他方，基礎出願明細書には，…本願発明における｢インターネット｣を通信の経路

として使用することを明示した記載はないし，基礎出願明細書の上記技術的事項を実現するために，

技術的にインターネットの使用が不可欠であるとは認められない。 
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 …基礎出願の出願時の技術水準が原告主張のような状態であったとしても，基礎出願明細書に記載

されていない以上，そのような技術を取り込むことは許されない。むろん，必ず明細書に明記されて

いなければならないものではないが，優先権制度の趣旨は，基礎出願明細書に開示した事項について，

先の出願日の利益を享受できるとするものであるから，記載されているに等しい事項と，記載に基づ

いて容易に認識できる事項とは区別すべきであり，インターネットが広く知られており，基礎出願明

細書に接した当業者が，基礎出願の発明を実施するのにインターネットを使ってもよいと認識したと

しても，それだけでは，記載されていたに等しいと評価するには足りない。記載されているに等しい

事項というためには，当業者において，明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となって

いなければならないところ，基礎出願明細書がそのようなものとなっていないことは，明らかである。 
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(92)-3 

審査基準の

該当箇所 

第V部第2章 

裁判例 

分類 

92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「くつ下事件」（無効審判） 

知財高判平成23年9月15日（平成22年（行ケ）第10265号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平10-320874号（特開平11-217703号公報） 

分類 A41B 11/00 

結論 棄却 

関連条文 第41条第2項 

裁判体 知財高裁第4部 滝澤孝臣裁判長、髙部眞規子裁判官、齋藤巌裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、くつ下の爪先部１２における最先端

位置Ｇが親指側１６に偏って位置する非対称形であ

って、くつ下の爪先部１２の形状が、親指が他の指

よりも太い人の足の形状に近似するように、爪先部

１２の小指側１８よりも親指側１６の厚みを増加す

る厚み増加用編立部分２０ａ、ｂが、前記爪先部１

２の先端部で且つ親指側１６に偏って編み込まれ、

且つ前記厚み増加用編立部分２０ａ、ｂの親指側１

６の面積が拡大するように、前記厚み増加用編立部

分２０ａ、ｂを爪先部１２の親指側１６の側面から

前記爪先部１２の先端Ｇを上に向けて見たとき、厚

み増加用編立部分２０ａ、ｂの端縁ＨＪ、ＨＭがＶ

字状に形成することで、人の足の親指形状等にくつ

下の親指部等を可及的に倣って形成できる結果、くつ下を履いたとき、親指等に対するくつ下からの

圧迫感を減少できる。 

 

（２）基礎出願と優先権主張出願との記載の相違点 

基礎出願（優先権基礎出願） 優先権主張出願（本件訂正後） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/081619_hanrei.pdf
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【００１１】次いで、Ｈ位置側に針釜が回動する

際に、…。この様に、…。この場合、針釜が正方

向に回動した際の針数の増加数と、逆方向に回動

した際の針数の増加数とが同数である（以下、針

数の増加数が正逆方向同数と称する）。 

更に、･･･製編し逢着部１４とする。 

 ここで、爪先部１２…回動端でもある。 

 かかる連結線…Ｖ字状である。 

【００１４】…。この場合、針釜が正方向に回

動した際の針数の減少数と，逆方向に回動した

際の針数の減少数とが実質的に同数である。 

【００１５】次いで、Ｈ位置側に針釜が回動す

る際に、…。この様に、…。この場合、針釜が

正方向に回動した際の針数の増加数と、逆方向

に回動した際の針数の増加数とが実質的に同数

である。 

【００１６】更に、…。ここで、…。この連結

線…。かかる連結線…。尚、これまでの図１の

説明において言う「実質的に同数」とは、針釜

が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加

数と、逆方向に回動した際の針数の減少数と増

加数との間に、編み立てに関与する編針の針数

の約１０％程度が相違してもよいことを意味す

る。 

 

（３）手続の経緯 

平成9年5月6日 ： 被告（特許権者）による特許出願（特願平9-115607号）（優先権基礎出願） 

平成10年4月30日 ： 被告により、上記優先権基礎出願を基礎とした特許出願（特願平10-120756

号）（本件原出願） 

平成10年11月11日 ： 被告による分割出願（本件出願） 

平成14年6月7日 ： 特許権の設定登録 

平成20年11月14日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2008-800254号） 

平成21年1月30日 ： 被告による訂正の請求 

平成21年9月28日 ： 訂正を認容、「…特許を無効とする」との審決 

- ： 被告による審決取消訴訟の提起（平成21年（行ケ）第10356号） 

平成22年1月29日 ： 上記審決を取り消す旨の決定 

平成22年2月22日 ： 上記取消決定確定後の特許無効審判の請求（無効2008-800254号）において、

被告による訂正の請求（本件訂正） 

平成22年7月7日 ： 本件訂正を認容、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

原告は，本件審判手続における平成２２年４月２日付け弁駁書(３)の中で，本件訂正発明に対す

る予備的な無効理由として，本件訂正明細書の【００１４】から【００１６】には，優先権当初明

細書には記載のない「実質的に同数」との記載があり，優先権当初明細書に記載された発明の範囲
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を超えているから，出願日遡及の効果は認められず，したがって，本件訂正発明は，甲１発明に基

づき，当業者が容易に発明できたものであると主張したものであるが，これに対し，本件審決は，

原告の上記主張は，本件訂正に係る申立書の提出前にはなかったものであり，実質的には，審判請

求の要旨を変更する補正に当たるので，特許法１３１条の２第１項の規定に違反し，採用すること

はできないと判示している。 

判決 

原告の主張 

…本件訂正明細書には，「針釜が正方向に回動

した際の針数の減少数と，逆方向に回動した際の

針数の減少数が実質的に同数である」（【００１

４】），「「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回

動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に

回動した際の針数の減少数と増加数の間に，編み

立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相

違してもよいことを意味する」（【００１６】）な

ど，優先権当初明細書にはない「実質的」との記

載が多数存在する。そして，本件訂正明細書の上

記記載からすると，例えば，編針の針数を約１

０％の範囲で任意に相違させて本件訂正明細書

に記載された編み方によって作成したくつ下の

厚み増加用編立部１６分の端縁の形状は厳密な

意味でＶ字状でなくとも，本件訂正発明には含ま

れることになるが，これが優先権当初明細書にお

いては記載されていなかった事項であることは

明らかである。 

特許請求の範囲の記載に変更がなくとも，実施

例が追加される等の事情によって優先権主張に

係る特許出願の明細書に記載された発明の範囲

を超える場合には，超えた発明（後の出願に係る

発明）については，特許法４１条２項に基づく出

願日遡及の効果は認められないというべきであ

るところ，本件では，優先権当初明細書に記載さ

れた発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及

び請求項３の権利範囲が広がっていることは明

らかであるから，出願日遡及の効果は認められな

いものである。  

被告の主張 

 (1) 原告は，本件訂正明細書の「実質的に同

数の」という記載は優先権当初明細書になかっ

たから，本件出願の遡及効は認められないとし

て，誤った出願日に基づき本件訂正発明の新規

性，進歩性を判断した本件審決は取り消される

べきであると主張している。 

 しかしながら，原告の主張は，「審判請求書の

要旨を変更するものであり，特許法１３１条の

２第１項に違反し，採用することができない。」

とする本件審決の判断のとおりであり，審決を

取り消す理由とはならない。 

 (2) なお，原告が主張する本件訂正明細書の

記載とは「実質的に同数の（針数）」のみであっ

て，これは「実質的にＶ字状」とは異なる概念，

定義付けである。本件訂正明細書に記載された

定義も「実質的に同数とは」とあるように「実

質的に同数」の意味を定義したものであって，

「実質的に」そのものを定義したものではない。  

 (3) したがって，本件訂正明細書にある「実

質的に同数」なる記載は「Ｖ字状」とは全く関

連しないものであり，かかる記載が本件訂正明

細書にあることは，「実質的にＶ字状」から「Ｖ

字状」に訂正したことによる発明の技術的範囲

には何らの影響を及ぼすものではない。 

裁判所の判断 
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 (1) 本件審決の当否について 

 …原告は，本件の審判請求書（甲３３）において，本件出願の当初から，その明細書には優先権

当初明細書には記載のない「実質的に同数」との記載があるから，本件発明は優先権当初明細書に

記載された発明の範囲を超えており，特許法４１条２項の適用を受けることができない旨主張して

いるのであるから，上記弁駁書(3)の主張が，審判請求の要旨を変更する補正であるとはいえない。 

 したがって，本件審決には，特許法１３１条の２第１項の解釈を誤り，その結果，原告の主張内

容について審理しないままこれを排斥したという判断の誤りがあったといわなければならない。 

 (2) 原告の主張の当否ついて 

しかしながら，例えば，「尚，これまでの図１の説明において言う「実質的に同数」とは，針釜が

正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数と

の間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する。」という

記載（本件訂正明細書【００１６】）や，「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同

【００１８】）という記載は，優先権当初明細書にはないものであるが，ここでいう実質的とは，い

ずれもＶ字の形状に関するものではなく，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，

逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。そして，Ｖ字は，正方

向に回動した際の回動端であるところの連結線ＨＪと連結線ＨＭ又は連結線ＮＴと連結線ＶＮによ

って規定されるものであるから，正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は，

Ｖ字の形状，構造に影響しない。  

そうすると，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求

項３の権利範囲が広がっているということはできない。  
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(92)-4 

審査基準の

該当箇所 

第V部第2章 

裁判例 

分類 

92:国内優先権の主張の効果が認められるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「旋回式クランプ事件」（無効審判） 

知財高判平成24年2月29日（平成23年（行ケ）第10127号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2002-296828号（特開2004-1163号公報） 

結論 棄却 

関連条文 第41条第2項 

裁判体 知財高裁第2部 塩月秀平裁判長、古谷健二郎裁判官、田邉実裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、クランプロッドを高精度にガイドする旋回式クランプを

提供することを目的とし、クランプロッドを旋回させるクランプに関す

るものであって、ハウジング３の上端壁３ａにクランプロッド５の上摺

動部分１１を上下方向へ移動自在に支持すると共に、上記のハウジング

３の下端壁３ｂの支持筒１３に上記クランプロッド５の下摺動部分１２

を上下方向へ移動自在に支持する。上記の上摺動部分１１と上記の下摺

動部分１２との間で上記クランプロッド５に入力部１４を設ける。その

入力部１４に連結したクランプバネ２０

によって上記クランプロッド５を下向き

にクランプ駆動する。上記の下摺動部分

１２の外周に、螺旋状の旋回溝２７と直

進溝２８とを上向きに連ねて設ける。上

記の旋回溝２７及び直進溝２８に嵌合す

る係合ボール２９を上記の支持筒１３の

内壁１３ａに支持する。 

 

（２）基礎出願に記載の事項（判決の認定） 

 「平成１３年１１月１３日にされた特許出願（第１基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先１，

甲１６）にも，平成１３年１２月１８日にされた特許出願（第２基礎出願）に係る明細書（図面を含

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200bm.pdf
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/082044_hanrei.pdf
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む。優先２，甲１７）にも，平成１４年４月３日にされた特許出願（第３基礎出願）に係る明細書３

（図面を含む。優先３，甲１８）にも，クランプロッド５の下摺動部分１２に４つのガイド溝を設け

ることを前提に，下摺動部分１２の外周面を展開した状態における螺旋溝２７（旋回溝）に傾斜角度

を付けることは開示されているものの（例えば甲１６の段落【００１６】，図２），傾斜角度の具体的

範囲については記載も示唆もされていない。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲（請求項1及び3のみ記載）（順に「本件発明1」、「本件発明3」） 

【請求項１】ハウジング（３）内に軸心回りに回転可能に挿入されると共に軸心方向の一端から他端

へクランプ移動されるクランプロッド（５）であって，片持ちアーム（６）を固定する部分と，…第

１摺動部分（１１）と，…入力部（１４）と，…周方向へほぼ等間隔に並べた複数のガイド溝（２６）

を外周部に形成した第2摺動部分（１２）とを，上記の軸心方向へ順に設けたクランプロッド（５）と，

…複数のガイド溝（２６）にそれぞれ嵌合するように上記ハウジング（３）に支持した複数の係合具

（２９）とを備え，上記の複数のガイド溝（２６）は，それぞれ，上記の軸心方向の他端から一端へ

連ねて設けた旋回溝（２７）と直進溝（２８）とを備え，…ことを特徴とする旋回式クランプ。 

【請求項３】 

 請求項１または２の旋回式クランプにおいて，前記の旋回溝（２７）を螺旋状に形成し，その旋回

溝（２７）の傾斜角度（Ａ）を１０度から３０度の範囲内に設定した，ことを特徴とする旋回式クラ

ンプ。 

 （なお、請求項２は請求項１を引用する従属項形式で、請求項４は請求項１～３を択一的に引用す

る従属項形式でそれぞれ記載されていた。） 

 

（４）手続の経緯 

平成14年10月10日 ： 原告（特許権者）による特許出願 

（優先日：平成13年11月13日（特願2001-346977号、第1基礎出願）・日本） 

（優先日：平成13年12月18日（特願2001-383987号、第2基礎出願）・日本） 

（優先日：平成14年4月3日（特願2002-100851号、第3基礎出願）・日本） 

平成19年11月9日 ： 特許権の設定登録 

平成22年8月20日 ： 原告による特許無効審判の請求（無効2010-800145号） 

平成23年3月24日 ： 「…請求項１ないし３に係る発明についての特許を無効とする。…請求項４

に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

 優先１における，上記…，優先２における上記…，優先３における，上記…において，旋回溝（２

７）が傾斜することは記載されているものの，具体的な角度の値は記載されていない。また，他に旋

回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって，本件発明３の旋回溝の傾斜角度に関する限定事

項は，基礎出願の明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項ではなく，本件
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特許の明細書の段落【００２０】に『その旋回溝２７の傾斜角度Ａが約１１度から約２５度の範囲内

の小さな値に設定されている。…傾斜角度Ａを小さくしたので，その旋回溝２７のリードが大幅に短

くなる。このため，上記クランプロッド５の旋回用ストロークが小さくなる。』と記載の新たな効果

を奏するから，本件発明３の出願日は，現実の出願日である，平成１４年１０月１０日である。…こ

こで，優先権主張の効果は請求項毎であるところ、…本件特許の請求項３に記載された発明の要旨と

なる技術的事項が，優先権主張の基礎となる出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範

囲を超えることになり，その超えた部分については優先権主張の効果が認められないのであるから，

…２９条の規定の適用についての基準日は，実際の出願日である平成１４年１０月１０日である。… 

 本件発明３を引用する本件発明４についても，２９条の規定の適用についての基準日は，実際の出

願日である平成１４年１０月１０日である。… 

 本件発明１及び２は，後の出願の特許請求の範囲（本件の場合，本件発明１ないし４）に記載され

た発明の要旨となる技術事項（本件の場合，本件発明３…，に記載の技術事項）が，先の出願（本件

の場合，優先１ないし優先３）の出願当初明細書及び図面に記載された技術事項の範囲を超えること

になることは明らかであるから，その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。すな

わち，本件発明１及び２は，旋回溝の構成を有するものであり，本件特許の現実の出願日である平成

１４年１０月１０日付けの願書に添付された明細書によって，その角度を特定したことにより，前述

のように新規事項を含むことになるから，特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明の要旨

となる技術事項が，先の出願の当初明細書及び図面に記載された技術的事項の範囲を超えることにな

ることは明らかである。よって，本件特許においても本件発明１は，…優先権主張の効果は認められ

ない。同様の理由により，本件発明２においても，…優先権主張の効果は認められない。 

判決 

原告の主張 

 本件各発明の優先権主張の根拠の一つになっ

ている特願２００１－３４６９７７号公報（甲１

６）の段落【０００５】には「上記クランプロッ

ドを円滑に旋回させるにあたり，旋回溝などの旋

回機構の勾配を大きくする必要がなくなり，その

クランプロッドの旋回用ストロークが小さい。」

との記載があるし，同公報の図２には，約２０度

の傾斜角度の旋回溝が，旋回機構の具体的な勾配

として開示されている。そうすると、上記明細書

及び図面のすべての記載を総合すれば，「旋回溝

の傾斜角度を通常の角度よりも小さいものとす

ることで，クランプロッドの旋回用ストロークを

小さくしたクランプ」との技術的事項が開示され

ているものということができる。 

 …「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にし

被告の主張 

 甲第１６号証の図２は模式図にすぎず，これか

ら具体的な傾斜角度を読み取ることはできない

し，…旋回溝が２つ，３つ又は５つ以上の場合に

ついては，旋回溝の傾斜角度が図面からは不明で

ある。 

 また，甲第１６号証の段落…の記載は，１０度

から３０度という具体的な数値範囲を明らかにす

るものではないし，原告の主張によれば，かかる

傾斜角度の範囲は従来のそれに比して革新的かつ

飛躍的であるというのであるから，当業者の技術

常識でもないし，当業者において明細書の記載及

び図面から容易に導き出すことができない。 

 …本件発明３における傾斜角度の数値範囲の限

定は新たな技術的事項を導入するものであって，

この旨をいう審決の判断に誤りはない。 
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た」との限定は，上記「通常の角度よりも小さい」

との技術的事項を明確にするものである。したが

って，本件発明３における上記限定は，上記明細

書及び図面から導かれる技術的事項の範囲内で

されるものにすぎず，新たな技術的事項を導入す

るものではない。 

 …本件発明１及び２の特許請求の範囲の記載

中には旋回溝の傾斜角度に関する限定事項が存

在しないから，本件発明１及び２につき新規事項

を追加することにはならない。 

 本件発明１，２は本件発明３の上位概念に当た

る発明であって，特許請求の範囲にいう「旋回溝」

には「傾斜角度」に関する限定事項が内在してい

るというべきである。そうすると，本件発明３に

おいて基礎出願にはない新たな技術的事項が追加

された以上，本件発明１，２においても新たな技

術的事項が追加されたものとみることができ，し

たがって本件発明１，２についても優先権主張の

利益を享受することができないというべきであ

る。 

裁判所の判断 

 平成１３年１１月１３日にされた特許出願（第１基礎出願）に係る明細書（図面を含む。優先１，

甲１６）にも，平成１３年１２月１８日にされた特許出願（第２基礎出願）に係る明細書（図面を含

む。優先２，甲１７）にも，平成１４年４月３日にされた特許出願（第３基礎出願）に係る明細書３

（図面を含む。優先３，甲１８）にも，…螺旋溝２７（旋回溝）に傾斜角度を付けることは開示され

ているものの…，傾斜角度の具体的範囲については記載も示唆もされていない。本件発明３の構成の

うち，「その旋回溝（２７）の傾斜角度（Ａ）を１０度から３０度の範囲内に設定した，」との構成…

（発明特定事項）については，…改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）４１条１項にいう先

の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願され

たものでないから，本件発明３についての特許法２９条の規定の適用については，優先権主張の利益

を享受できず，現実の出願日である平成１４年１０月１０日を基準として発明の新規性を判断すべき

である。 

 …本件発明３にいう「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との限定（発明特定事項）は，

具体的な数値範囲を限定するものであるところ，基礎出願に係る各明細書添付の図２は，寸法や角度

等の数値が一切記載されておらず，左右の端を合わせても一つの円筒としてきれいに繋がるものでは

ないことからも明らかなとおり，ガイド溝の構造を示すために用いられる模式図にすぎず，これから

傾斜角度の具体的な数値範囲を読み取ることはできない。また，本件発明３のクランプ装置のような

クランプ装置において，クランプロッドの旋回動作をガイドするガイド溝の傾斜角度を従来のクラン

プ装置におけるそれより小さくすると「１０度から３０度の範囲に」なるとの当業者の一般的技術常

識を認めるに足りる証拠はない。… 

 本件発明４は，本件発明１ないし３のいずれかを引用し，「前記の複数の係合具（２９）を…こと

を特徴とする」との限定を加えるものであるから，本件発明３と同様に，…優先権主張の利益を享受

できず，現実の出願日である平成１４年１０月１０日を基準として発明の新規性を判断すべきであ

る。… 

 …本件発明１，２では，ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから，上記傾斜角度に関

する本件発明３の発明特定事項である「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との事項が第１

ないし第３基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって，本件発明１，
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２が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され，特許登録されたことになるもので

はない。この理は，例えば請求項３（本件発明３）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想

定すれば，より明らかである。したがって，本件発明１，２（請求項１，２）の特許請求の範囲の記

載に照らせば，旧特許法４１条１項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・

に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといい得るから，本件発明１，２については原告

が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく，特許法２９条の規定の適用につき，最先の優

先日（平成１３年１１月１３日，第１基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。 
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8. 「特殊な出願」に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

101 
分割出願の要件を満たす

か否かについて 

1 知財高判平成18年4月27日 

（平成17年（行ケ）第10623号） 
第VI部第1章第1節3. 

2 知財高判平成22年2月25日 

（平成21年（行ケ）第10352号） 

102 

第50条の2の通知をする

ことが妥当か否かについ

て 

 

－ 第VI部第1章第2節 

103 
変更出願の要件を満たす

か否かについて 

 

－ 第VI部第2章 

104 

実用新案登録に基づく特

許出願の要件を満たすか

否かについて 

 

－ 第VI部第3章 

 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101bm.pdf#page=3
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0102bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0200bm.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0300bm.pdf
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(101)-1 

審査基準の

該当箇所 

第VI部第1章第1節3. 

裁判例 

分類 

101：分割出願の要件を満たすか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂事件」（特許異議の申立て） 

知財高判平成18年4月27日（平成17年（行ケ）第10623号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願2001-136724号（特開2001-356483号公報） 

分類 G03F 7/039 

結論 棄却 

関連条文 第44条第1項 

裁判体 知財高裁第1部 篠原勝美裁判長、宍戸充裁判官、柴田義明裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、高感度、高解像性で、耐熱性、引置き経時安定性、焦点深度幅特性及びレジスト溶液

の保存安定性に優れるとともに、基板依存性がなくプロファイル形状の優れたレジストパターンを形

成できる紫外線、遠紫外線、ＫｒＦ、ＡｒＦなどのエキシマレーザー、Ｘ線、及び電子線などの放射

線に感応する化学増幅型のポジ型レジスト組成物に関する。 

 

（２）原出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載 

「ア 「従来，ＩＣやＬＳＩなどの半導体素子は，ホトレジスト組成物を用いたホトリソグラフイー，

エッチング，不純物拡散及び配線形成などの工程を数回繰り返し製造されている。…。 

 上記化学増幅型レジストとしては，例えばポリヒドロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカ

ルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物が

米国特許４，４９１，６２８号明細書に提案されている。」（段落【０００２】…～【０００４】） 

イ 「しかしながら，上記レジスト組成物は，解像度，焦点深度幅特性において十分なものでない上に，

…レジストパターン上部が庇状に連なってしまうブリッジングの問題がある。・・・ 

 …本発明者等は，…酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹脂成分として，異な

る２種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換し，かつ特定の分子量と特定の分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）

を有するポリヒドロキシスチレンの混合物及び放射線の照射により酸を発生する化合物を使用し，さら

に有機カルボン酸化合物を配合することで，…本発明を完成したものである。」（段落【０００５】…

～【０００９】） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/951/032951_hanrei.pdf
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ウ…上記目的を達成する本発明は，（Ａ）酸の作用によりアルカリ水溶液に対する溶解性が増大する樹

脂成分，（Ｂ）放射線の照射により酸を発生する化合物，及び（Ｃ）有機カルボン酸化合物を含むポジ

型レジスト組成物において，（Ａ）成分が（ａ）水酸基の１０～６０モル％が一般式化２【化２】 

 

（式中，Ｒ１は水素原子又はメチル基であり，Ｒ２はメチル基又はエチル基であり，Ｒ３は炭素数１～４

の低級アルキル基である。）で表わされる残基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，

分子量分布…１．５以下のポリヒドロキシスチレンと（ｂ）水酸基の１０～６０モル％がｔｅｒｔ－ブ

トキシカルボニルオキシ基で置換された重量平均分子量８，０００～２５，０００，分子量分布（…）

１．５以下のポリヒドロキシスチレンとの混合物である…ポジ型レジスト組成物に係る。」（段落【０

０１２】…～【００１３】） 

エ 「上記（Ａ）樹脂成分の混合割合は，（ａ）成分が３０～９０重量％，（ｂ）成分が１０～７０重

量％，…の範囲がよい。」（段落【００１４】） 

オ 実施例１ないし３には，製造例１（段落【００７０】）で得られた（ｂ）成分のポリヒドロキシス

チレン３ｇと，製造例２（段落【００７１】）で得られた（ａ）成分のポリヒドロキシスチレン３ｇと

を用いたことが示されている。」 

（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲の記載（訂正後）（請求項1及び2記載）（順に「本件発明1」、「本件発明2」） 

【請求項１】一般式 

【化１】 

 

（式中，Ｒ１は水素原子又はメチル基，Ｒ２及びＲ３はメチル基又はエチル基である）で表わされる構成

単位１０～６０モル％と，式 

【化２】 

 

で表わされる構成単位９０～４０モル％で構成され，かつ重量平均分子量８，０００～２５，０００，

分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）１．５以下を有するポリ（ヒドロキシスチレン）誘導体からなるＫｒＦエキ

シマレーザーのための化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂。 
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【請求項２】請求項１記載のＫｒＦエキシマレーザーのためのポジ型レジスト用基材樹脂を含有する

化学増幅型ポジ型レジスト組成物をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートを含む溶剤

に溶解してなるレジストパターン形成用溶液。 

 

（４）手続の経緯 

平成7年10月30日 ： 原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平7-305113号）（上記「原

出願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照） 

平成12年3月29日 ： 原告による上記原出願の一部につき分割出願（子出願）（特願2000-91921号） 

平成13年5月7日 ： 原告による上記子出願の一部につき分割出願（孫出願、本件出願） 

（上記「特許請求の範囲の記載」を参照） 

平成15年4月11日 ： 特許権の設定登録（本件特許） 

平成15年12月18日 ： 被告による特許異議の申立て（異議2003-73033号） 

平成17年3月15日 ： 原告による訂正の請求（上記「特許請求の範囲」を参照） 

平成17年6月20日 ： 「訂正を認める。…特許を取り消す。」との決定 

 

３．判示事項に対応する決定・判決の抜粋 

決定（判決より抜粋） 

 …原明細書には，本件発明のポリ（ヒドロキシスチレン）誘導体のみを樹脂成分（基材樹脂）とし

て用いることについては，何ら記載されておらず，また，自明であるとすることもできないから，本

件発明１及び…本件発明２…は，原明細書に記載された発明であるとすることはできない。したがっ

て，本件に係る特許出願は，特許法第４４条第１項に規定する特許出願であるとは認められず，その

出願日は，現実の出願日である平成１３年５月７日である。… 

判決 

原告の主張 

(2) 原出願の願書に最初に添付した明細書（…

「原明細書」という。）の特許請求の範囲の請求

項１には，「（Ａ）…，（Ｂ）…，及び（Ｃ）…

を含有するポジ型レジスト組成物において，（Ａ）

成分が（ａ）水酸基の１０～６０モル％が一般式

化１【化１】 

 

（式中，Ｒ１は…，Ｒ２は…，Ｒ３は…）で表わさ

れる残基で置換された重量平均分子量８，０００

被告の主張 

(1) 本件発明１は，ＫｒＦエキシマレーザーのた

めの化学増幅型ポジ型レジスト組成物における基

材樹脂として，「本件発明１の【化１】で表され

る構成単位１０～６０モル％と本件発明１の【化

２】で表される構成単位９０～４０モル％とで構

成され，かつ重量平均分子量８，０００～２５，

０００，分子量分布１．５以下を有するポリヒド

ロキシスチレン誘導体」（以下「本件発明１のポ

リヒドロキシスチレン誘導体」という。）を単独

で用いる場合を包含するものであることは明らか

である。 

 一方，原明細書には，従来の技術につき，「上

記化学増幅型レジストとしては，例えばポリヒド
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～２５，０００，分子量分布（…）１．５以下の

ポリヒドロキシスチレンと（ｂ）水酸基の１０～

６０モル％がｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオ

キシ基で置換された重量平均分子量８，０００～

２５，０００，分子量分布（…）１．５以下のポ

リヒドロキシスチレンとの混合物であることを

特徴とするポジ型レジスト組成物」に係る発明が

記載されており…，また，発明の詳細な説明には，

「（ａ）成分」の例として，水酸基の一部が，１

‐エトキシエトキシ基で置換されたポリヒドロ

キシスチレンの製造例が示され（製造例２，比較

製造例），また，上記一般式の基の具体例として，

１‐メトキシエトキシ基，１‐エトキシエトキシ

基，…など（段落【００１４】）が記載されてお

り，これらは，本件発明１の【化１】において，

Ｒ１が水素原子又はメチル基，Ｒ２及びＲ３がメチ

ル基又はエチル基に相当する基である。 

(3) 決定は，「これらの記載（注，原明細書の

記載）から明らかなように，原明細書に記載され

た上記（ａ）成分は，本件発明のポリ（ヒドロキ

シスチレン）誘導体に相当するものである。しか

しながら，原明細書には，樹脂成分（基材樹脂）

として，（ａ）成分と（ｂ）成分の混合物を用い

ることが記載されているだけで，（ａ）成分から

なる樹脂成分，すなわち（ａ）成分のみを樹脂成

分（基材樹脂）として用いることについては，何

ら記載されておらず，示唆する記載もない。」…

と説示する。 

 しかし，当業者において，化学増幅型ポジ型レ

ジストの樹脂成分として，２種のポリヒドロキシ

スチレンである（ａ）成分と（ｂ）成分とを混合

して用いるという発想は，突然生ずるものではな

く，まず，（ａ）成分又は（ｂ）成分をそれぞれ

個別に樹脂成分として用いるとの発想を生じ，次

いで，それぞれを用いてレジスト組成物を調製し

て効果を確認し，その後，それらを混合して用い

ることが発想されるはずである。したがって，原

ロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカ

ルボニルオキシ基で置換した樹脂成分とオニウム

塩などの酸発生剤を組み合わせたレジスト組成物

が米国特許…明細書に提案されている。」（段落

【０００４】）との記載があり，そのような従来

のレジスト組成物に問題があることから（段落【０

００５】～【０００８】），原明細書記載の発明

は，同明細書の【化１】で示される，「アルコキ

シアルキルオキシ基」で部分的に置換されたポリ

ヒドロキシスチレン誘導体である（ａ）成分と，

「ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基」で部

分的に置換されたポリヒドロキシスチレン誘導体

である（ｂ）成分（原明細書において従来から公

知の樹脂成分として記載されたもの）との混合物

を用いることを必須の構成要件としたものであ

る。 

(2) そうすると，原明細書記載の発明において

は，（ａ）成分，すなわち，本件発明１のポリヒ

ドロキシスチレン誘導体を単独で用いることにつ

いては，何ら認識されていないとするのが相当で

あり，本件発明１のポリヒドロキシスチレン誘導

体のみで，ＫｒＦエキシマレーザーのための化学

増幅型ポジ型レジスト組成物における基材樹脂と

して使用し得ることは，原明細書に記載されてい

ないばかりでなく，原明細書の記載から自明であ

るとすることもできない。したがって，本件出願

は，…旧４４条１項に規定する適法な分割出願で

あるとは認められないから，その出願日を現実の

出願日である平成１３年５月７日であるとした決

定に誤りはない。 

(3) 原告は，…まず，（ａ）成分又は（ｂ）成分

をそれぞれ個別に樹脂成分として用いるとの発想

を生じ，次段階としてそれらを混合して用いるこ

とが発想されるはずであるから，原明細書には，

（ａ）成分を単独で樹脂成分として用いた場合に

ついても，潜在的に示されているとみるのが相当

である旨主張する。しかし，原明細書には，従来
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明細書の実施例１ないし３には，製造例１で得ら

れた（ｂ）成分のポリヒドロキシスチレン誘導体

と製造例２で得られた（ａ）成分のポリヒドロキ

シスチレン誘導体を用いることが記載されてい

るところ，…製造例２で得られた（ａ）成分を単

独で個別に樹脂成分として用いた場合も潜在的

に示されているとみるのが相当である。 

技術として，基材樹脂が（ｂ）成分のみからなる

ものを記載するとともに，従来技術における欠点

を解決する目的で，公知の（ｂ）成分に加えて，

さらに（ａ）成分を混合したものを用いることが

記載されているにすぎないから，原明細書に，（ａ）

成分のみを単独で用いた場合も潜在的に示されて

いるとすることは，到底できない。 

裁判所の判断 

(3) …原明細書には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，従来技術として，ポリヒド

ロキシスチレンの水酸基をｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルオキシ基で置換した樹脂成分が知られて

いたところ…，そのような樹脂を用いることによる問題を克服するため，「樹脂成分として，異なる

２種の置換基を特定の割合でそれぞれ置換」したものを用いることとした…こと，また，その異なる

２種の置換基とその割合として…（Ａ)樹脂の(ａ)成分と(ｂ)成分をそれぞれ特定の割合で用いるこ

ととしたこと…，実施例１ないし３において，製造例１で製造された(ｂ)成分及び製造例２で製造さ

れた(ａ)成分をともに用いたことが記載されている…。 

 このように，原明細書には，当該樹脂について，(ａ)成分及び(ｂ)成分を双方ともに使用すること

が記載され，(ａ)成分単独及び(ｂ)成分単独を使用することが明示的に記載されてないだけでなく，

従来技術で使用されていた(ｂ)成分に対し，(ａ)成分を加えることが述べられているのであって，従

来，用いられていなかった(ａ)成分について単独で用いることは何ら示唆されていないし，原明細書

の記載を子細に検討しても，(ａ)成分を単独で使用することが原明細書に記載した事項から自明な事

項であるとはいえない。 

 本件各発明は，…化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂につき，(ａ)成分を単独で使用するものを

含むものであるから，原明細書には，化学増幅型ポジ型レジスト用基材樹脂について，(ｂ)成分を使

用せず，(ａ)成分を単独で使用するものを含むものであるという本件各発明の技術的事項は，記載さ

れていないし，原明細書の記載からそれらの技術的事項が自明な事項であるともいえないことが明ら

かである。 
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(101)-2 

審査基準の

該当箇所 

第VI部第1章第1節3. 

裁判例 

分類 

101：分割出願の要件を満たすか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「折畳コンテナ事件」（無効審判） 

知財高判平成22年2月25日（平成21年（行ケ）第10352号） 

出典 裁判所ウェブサイト 

出願番号 特願平11-239078号（特開2000-72141号公報） 

分類 B65D 6/18 

結論 認容 

関連条文 第44条第1項 

裁判体 知財高裁第3部 飯村敏明裁判長、中平健裁判官、上田洋幸裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願発明の概要 

 本願発明は、各種工業部品等を収納し、輸送・運搬する際に使用する折畳可能な折畳コンテナに関

するものである。従来の折畳コンテナでは、折畳側板が独立した二枚の板同士を蝶番等の金具で屈曲

自在に連結して構成され、その折畳側板が底板に対しても蝶番等の金具で連結されているため、構成

部品点数と組立工数が多くなってコスト高になる問題点があり、それを解決するため、プラスチック

段ボールの内側から中芯を横断状に切断することによりヒンジ部を形成した構造としている。切断の

切り口は、側板を起立させた状態で、寸断された中芯の端面同士が突き合わさる状態となる。 

 

（２）原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（原出願当初明細書等）の記載 

「ア 【０００２】【従来の技術】この種の折畳コンテナとして，…ように構成された折畳コンテナ

が提案されている。 

イ 【０００３】【発明が解決しようとする課題】しかし，この種の折畳コンテナは，両側の折畳側

板の下縁部がフリーな状態となるため，そのままフリーの状態にした場合はコンテナの強度が低下し，

強度を保持させるためには，両折畳側板の下縁部と底板の２辺部との間に強固な嵌合機構を設けて両

部分を嵌合させる必要があり，嵌合機構などが複雑になり，コンテナの折畳や組立て操作が複雑化す

る問題があった。 

ウ 【０００４】本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、充分な強度を有すると共に、容易に

折畳と組立て操作を行うことができる折畳コンテナを提供することを目的とする。 

エ 【０００５】【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の折畳コンテナ

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/06_0101bm.pdf#page=3
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/038505_hanrei.pdf


附属書 D 「特殊な出願」に関する審判決例 

- 8 - 

は、矩形枠状の上枠と、上枠の相対向する２辺部に上端の保持部が固定される内側板と、上枠の相対

向する他の２辺部に上端の保持部が固定され内側板の外側に配設される外側板と、を備え、内側板は

底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状を持つように形成され、外側板は底板の両側に側板を連

設してコ字状の開形状を持つと共に、内側板に対し十文字に交差し且つ底板と底板を重ね合せるよう

に配設され、内側板の側板と外側板の側板の略中央部に折畳時に内側に入るヒンジ部が設けられたこ

とを特徴とする。」（判決より抜粋） 

「【００１１】この内側板２は、凹部１ａに差し込む保持部２ａ

と、保持部２ａに続く側板２ｂと、側板２ｂに続く底板２ｃとか

ら構成され、各部分は、繰り返し折り曲げ可能なヒンジ部を介し

て一体的に形成される。…。また、側板２ｂの中央部に水平なヒ

ンジ部２ｄが設けられ、側板２ｂはヒンジ部２ｄを内側に入れる

ように折畳み可能である。 

【００１２】外側板３は、内側板と同様に、凹部１ａに差し込む保

持部３ａと、保持部３ａに固定壁部３ｅを介して続く側板３ｂと、

側板３ｂに続く底板３ｃとから構成され、各部分は、繰り返し折り

曲げ可能なヒンジ部を介して一体的に形成される。…。また、側板

３ｂの中央部に水平なヒンジ部３ｄが設けられ、側板３ｂはヒンジ

部３ｄを内側に入れるように折畳み可能である。」 

（特開平6-211240号公報より抜粋） 

「オ 【００１８】なお、上記実施例の内側板２と外側板３では、プ

ラスチック段ボールの厚さの一部を切断してヒンジ部としたが、単に

折り曲げてヒンジ部とすることもでき、また、他の蝶番形のヒンジと

することもできる。また、内側板２と外側板３は、プラスチック段ボ

ールの他、プラスチック板、金属板、紙製段ボール等により形成する

こともできる。 

カ 【００２４】【発明の効果】以上説明したように，本発明の折畳

コンテナによれば，上枠に両端を保持され十字状に交差して配置され

たコ字状の内側板と外側板により，コンテナの側壁部を形成するため，

フリーの端部によって強度が低下することはなく，複雑な構造の嵌合

機構を必要としないため，構造が簡単で，低コストで容易に製造する

ことができ，組立て・折畳み操作を簡単に行うことができる。また，

コンテナの底部が内側板と外側板の底板により二重底となるため，コンテナの強度が増大し，重量物

を収納して搬送することも可能となる。」（判決より抜粋） 

 

（３）特許請求の範囲の記載（本件出願の請求項1を記載） 

【請求項１】高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれるようになっている側板を有

する折畳コンテナにおいて，次の（ａ）～（ｄ）の要件を備えてなることを特徴とする。 

（ａ）二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプラスチック段ボールで前記側板を形成する。 

【図４】 

【図５】 

【図６】 

【図７】 

【図８】 
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（ｂ）前記プラスチック段ボールは，中芯の向きが側板の高さ方向に向かうように使用方向を設定す

る。 

（ｃ）前記ヒンジ部は，プラスチック段ボールの内側から中芯を横断状に切断することにより形成す

る。 

（ｄ）プラスチック段ボールの前記切断の切り口は，側板を起立させた状態で，寸断された中芯の端

面同士が突き合わさる形態にする。 

 

（４）手続の経緯 

平成5年1月12日 ： 原告（特許権者）による特許出願（原出願）（特願平5-3539号）（上記「原出

願の願書に最初に添付した明細書（原明細書）の記載」を参照） 

平成11年8月26日 ： 原告による上記原出願の一部につき分割出願（本件出願） 

（上記「特許請求の範囲の記載」を参照） 

平成14年7月26日 ： 特許権の設定登録（本件特許） 

平成21年2月27日 ： 被告による特許無効審判の請求（無効2009-800050号） 

平成21年9月29日 ： 「…請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決 

 

３．判示事項に対応する審決・判決の抜粋 

審決（判決より抜粋） 

(1) 原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面（…「原出願当初明細書等」という。）には，そ

の目的，それを達成するための手段及びその効果の記載から見て，「内側板が底板の両側に側板を連

設してコ字状の開形状を持つように形成され，外側板が底板の両側に側板を連設してコ字状の開形状

を持つと共に，該内側板に対し十文字に交差し且つ該底板と該底板を重ね合せるように配設された構

造」（以下，「原出願発明構造」という場合がある。）を特徴的に有する折畳コンテナについての発明

（以下，「原出願発明」という。）が記載されていたと認められる。 

(2) 本件出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載の発明（以下「本件当初発明」とい

う。）は，底板の周囲を四枚の側板で囲った箱形の組立状態に変化する折畳コンテナにおいて，対向

関係にある二枚の屈曲自在な側板と底板とを一体構造にして構成した折畳コンテナと言える。そし

て，本件当初発明は，この対向関係にある二枚の側板が，二組あることは明らかであると言えるもの

の，この二組が，共に，その二枚の側板と底板とが一体構造に形成されている，すなわち，底板の両

側に側板を連設して形成されているとは特定されておらず，また，底板が，少なくとも，二枚あると

も特定されていないことからも，原出願発明構造を有することを，必ずしも，問わない発明といえる

ことは明らかである。 

その一方で，原出願当初明細書等には，原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていたとは

いえるものの，本件当初発明が記載されていたとする理由は見当たらない。 

(3) 本件特許発明は，側板を有する折畳コンテナで，更に，コンテナであることから底部を有する

ことは自明ということができるものの，底板に側板を連設して形成されていることすら特定されてい

ないことからも，原出願発明構造を有することを，必ずしも，問わない発明といえることは明らかで
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ある。その一方で，原出願当初明細書等には，原出願発明構造を有する原出願発明が記載されていた

といえるものの，本件特許発明が記載されていたとする理由は見当たらない。 

してみると，本件出願時においても，また，本件特許査定時においても，本件出願は，特許法４４

条１項の規定に違反している…。 

判決 

原告の主張 

…本件特許発明が，特許法４４条１項の分割出

願の要件を充足するか否かの判断に当たって，審

決の認定した「原出願発明構造」と同一でなけれ

ばならないとする根拠はない。審決は，原出願当

初明細書等に本件特許発明の構成が記載されて

いることを認めておきながら，原出願の特許請求

の範囲に記載された発明ではないとして，本件特

許発明が，特許法４４条１項の分割出願の要件を

充足していないと判断した点に誤りがある。 

被告の主張 

…本件特許発明の目的と効果は，原出願当初明

細書等の記載から客観的に解釈された発明の目的

と効果に基づいて認定されるべきである。審決は，

原出願当初明細書等の記載から「原出願発明構造」

を認定したものであり，同認定に誤りはない。 

裁判所の判断 

 …本件特許発明のすべての構成が，原出願当初明細書等に記載されている。 

まず，本件特許発明の構成中，「高さの途中に水平なヒンジ部を形成して内側に折り畳まれる側板

を有する折畳コンテナ（であること）」，及び「（ａ）二枚の段ボールライナーの間に中芯を有するプ

ラスチックダンボールで前記側板を形成する（こと）」との構成は，原出願当初明細書等の図面に記

載されている。 

 次に，本件特許発明の構成中「（ｂ）前記プラスチックダンボールは，中芯の向きが側板の高さ方

向に向かうように使用方向を設定（されていること）」，「（ｃ）前記ヒンジ部は，プラスチック段ボー

ルの内側から中芯を横断状に切断することにより形成（されていること）」及び「（ｄ）プラスチック

段ボールの前記切り口は，側板を起立させた状態で，寸断された中芯の端面同士が付き合わさる形態

にする」との各構成は，…から窺えることを併せると，原出願当初明細書等に記載されているか又は

同記載から自明であると認めることができる。 

そうすると，本件特許発明は，原出願に係る特許請求の範囲の記載，当初明細書の発明の詳細な説

明及び図面の記載を総合して認定される発明であるということができるから，特許法４４条１項所定

の要件を充足する。 

…特許法４４条１項の要件を充足するためには，本件特許発明が，原出願に係る当初明細書，特許

請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断すれば足りる。これに対して，審決は，本件特許

発明が，原出願に係る当初明細書，特許請求の範囲及び図面に記載されているか否かを判断するので

はなく，審決が限定して認定した「原出願発明構造」と，本件特許発明を対比し，本件特許発明は，

「原出願発明構造」における構成中の「底板に側板を連設して形成されていること」が特定されてい

ないことを理由として，本件特許発明が，原出願当初明細書等に記載されていないとの結論を導いた。 

しかし，審決の判断は，①原出願当初明細書等の全体に記載された発明ではなく，「原出願発明構
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造」に限定したものと対比をしなければならないのか，その合理的な説明がされていないこと，②審

決が限定的に認定した「原出願発明構造」の「底板に側板を連設して形成されていること」との構成

に関して，本件特許発明が特定していないことが，何故，本件特許発明が原出願当初明細書等に記載

されていないことを意味するのか，その合理的な説明はない。審決の判断手法及び結論は，妥当性を

欠く。 
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9. 実用新案に関する審判決例 

 

分類 内容 番号 審判決日（事件番号） 審査基準の対応箇所 

111 

物品の形状、構造又は組合

せに係る考案であるか否か

について 

1 
東京高判昭和26年7月31日 

（昭和25年（行ナ）第8号） 
第X部第1章2.1 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/10_0100bm.pdf#page=2
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(111)-1 

審査基準の

該当箇所 

第X部第1章2.1 

裁判例 

分類 

111: 物品の形状、構造又は組合せに係る考案であるか否かについて 

キーワード  

 

１．書誌的事項 

事件 「カット事件」（査定不服抗告審判） 

東京高判昭和26年7月31日（昭和25年（行ナ）第8号） 

出典 行政事件裁判例集2巻8号1273頁 

出願番号 実願昭23-5452号 

結論 棄却 

関連条文 (大正10年法)実用新案法第1条 

裁判体 中島登喜治裁判長、薄根正男裁判官、原増司裁判官 

 

２．事案の概要 

（１）本願考案の概要 

書籍雑誌等の記事の余白部分に掲載する挿画に、いわゆる「カツト」としての趣味内容を与えると

同時に、広告としての目的および作用を有せしめることを主眼とする考案である。 

 

（２）実用新案登録請求の範囲（本願考案） 

書籍、雑誌、冊子等（Ｃ）に於ける記事（Ｂ）の余白部分（１）に挿画（２）を設けて成る「カツト」

装置に於て、該挿画を広告の構成を有する挿画（２）を以て充当して成る書籍、雑誌等に於ける「カ

ツト」装置（Ａ）の構造 

 

３．判決の抜粋 

判決 

裁判所の判断 

･･･実用新案法第一条には実用新案の登録を受けられる考案は「物品に関し形状構造又は組合わせ

に係る型の考案」であることを要件とし登録は「その物品の型」について与えられることを規定して

いる。本件の場合審決では、本件出願の考案要旨とするところはこの形状、構造又は組合わせの何れ

にも該当しない。即ち型に関する考案でないと認定したのに対し原告は本件考案要旨は構造に係る型

の考案であると主張している。 

 よつて此の点が本件の唯一の争点であるからこの点を審案すると、先づ構造というのは物品が二以

上の部材又は部分から成り立つていてそれが抽象的表現のものに止まらず客観的に具体化され且つ

特定の形態的関連を持つて一体を為している場合をいうのである。本件出願の考案要旨とするものは

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/10_0100bm.pdf#page=2
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書籍雑誌等なる物品に関してはいるが、記事（Ｂ）の余白部分（１）に掲載した挿画（２）に従来「カ

ツト」の有する趣味的内容を与えると同時に広告としての目的及び作用を有せしめた点を主眼とする

もので、挿画の内容又はそれに加えた説明的文字の意味如何を考案としたものである。従つてカツト

（２）が挿画たることと広告たることとの両作用を有するものたる点のみについて言えば全く観念的

且つ抽象的表現のものに止まつて居つて、挿画、広告用の文字及びその組合せ方法はいずれも無数に

ありうるのであるから、その構成自体並びに構成によつて生じたもの自体もまた何等具体的形態を有

するものを特定しないものというの外なく、このようなものは前記実用新案法第一条に所謂構造とい

い得ない。従つて本件出願は同法案に規定する登録要件を具備しないものである。 

･･･原告は本件考案要旨は機械器具のように立体的のものではないが、実用新案の登録例中にも平面

的な計算図表のようなものがあることは被告も認めているところであり、本件の場合も平面的なもの

であつても構造と認められるべきであると主張しているが，登録例中にある平面的なものというの

は、被告が述べているように、線、区画、目盛の一定位置的関係に結合したものであるから、それは

抽象的表現のものではなく、客観的に具体化された特定の形態を有し、物品の型と見ることができる

のに反し、本件の考案は線、区画、目盛又はこれに準ずるものの具体的結合とは全く相異していて、

何等具体化された特定の形態を有するものとは認められないのであるから前示のものは本件に適切

な例とするには足りない。 
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