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　日・米　化学・バイオ系裁判例


①平成21年12月2日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10070　　審決取消
　概要： 「アンカーボルト固定用カプセル」に係る発明の出願に対する拒絶審決取消訴訟において、審決が引用発明自体及び同発明と本願の発明の一致点・相違点を正しく認定したか否かが争われた事例である。審決において特許庁は、反応性樹脂と硬化剤を１個のパトローネ中に２個の室に分けて入れる構造（引用発明）と、硬化剤をマイクロカプセル中に封入する構造（本願発明）とは、接着剤の貯蔵期間を確保するために二成分を分ける技術常識を根拠に同一の態様であるとした。しかし裁判所は、審決が認定した引用発明に係る構成「硬化剤をマイクロカプセル中に封入した上で、これをさらにパトローネ中に入れたもの」は、引用文献に開示も示唆もされていないと判断し、「硬化剤は硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体で存する」という構成が本願発明と引用発明で相違する旨認定した。その結果、審決に誤りがあるとして拒絶審決を取り消した。
（詳細な検討：Ｐ１０～）
②、③平成21年12月3日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10092,10093　　審決取消
　概要：本件は、特許法６７条の３第１項１号に規定する、特許権に係る特許発明の実施に行政処分が必要であったかが問われた事案。被告は、請求項１の「TNF-Rタンパク質」は他にポリペプチド等の化学成分が含まれてもよいが、明細書の記載を参酌すれば、「化学成分」はTNF-Rポリペプチドに比して相対的に低分子量の化学成分であるから、同程度の大きさであるヒト免疫グロブリンG1のFc領域に対応するポリペプチドは含まれないと反論した。裁判所は、低分子量のポリペプチドに限られると解釈することはできず、本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」は、請求項１に記載される「TNF-Rタンパク質」に含まれる、と判示した。なお、両判決は請求項の記載は異なるものの、実質的に同様の案件である。
（詳細な検討：Ｐ１３～）

④平成21年12月10日　東京地裁　損害賠償等請求事件　平成20(ワ)30272　請求棄却
　概要：本件は、被告Ａの知的財産権に関する権利義務を承継した被告Ｂに対し、原告が、被告は原告のした発明について、特許を受ける権利を承継することなく特許を出願し、原告の特許を受ける権利を侵害したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得の返還を求めた事案である。　原告側は、原告の行った実験前の状態では発明は完成しておらず、原告が発明を完成させたなどと主張したが、裁判所は、原告が行った実験により発明を完成させたとは認めることができないとし、原告の請求を棄却した。
⑤平成21年12月21日　東京地裁　特許権侵害差止等請求事件　平成20(ワ)38425　請求棄却
　概要：本件は、発明の名称を「大型ペリクル用枠体及び大型ペリクル」とする特許権を有していた原告が、被告が製造、販売、輸出するペリクルが、前記特許権を侵害するとして、差止請求・損害賠償請求等を求めた事案。裁判所は、実施品が技術的範囲に属するか否かの判断は行わず、原告特許権は公知発明に当業者の技術常識を適用することにより、当業者が容易に想到し得たものであるとして、特許法第104条の３を適用し、請求を退けた。　　
⑥平成21年12月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10182　審決維持
　概要：発明の名称を「記録液用アニオン性マイクロカプセル化顔料含有水性分散液及び記録液」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づき容易想到できたものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、引用例（甲３）に記載のインク組成物は、紙等の吸収性メディア以外に金属等にも印刷可能であることを目的とする発明であるから、水分が残存するウェット型酸析法（本願発明で採用、周知技術）は適用できず、また適用すれば多様な溶剤を選択できる引用発明の特徴を喪失する旨、及び、真空乾燥型酸析法とウェット型酸析法では顔料成分の分散安定性に差が認められず適用する動機付けもない旨、主張する。しかしながら、裁判所は、引用例（甲３）の請求項１には水を含有するインク組成物が記載され、また引用例においてウェット型酸析法を適用しても、インク組成物を製造するための水および溶剤の構成は当業者が適宜選択しうるものであるから、また、上記分散安定性に差がないことは実施例により裏付けられておらず、引用例（甲１、甲２）においてウェット型酸析法を適用することは当然に行われ得ると記載されていることから、原告の主張は採用できない、と判示した。　　　
⑦平成22年1月14日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20(行ケ)10235　審決取消
概要：発明の名称を「ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの共沸混合物様組成物」とする発明に係る特許について、特許法３６条４項１号に規定される要件を満たさないとして無効とした審決が取り消された事案である。裁判所は、当業者は、明細書に記載された実施例の内容から、特許請求の範囲に記載の発明が課題を解決できることが理解できるとした。また、裁判所は、特許請求の範囲に記載された文言自体は明確であるにも関わらず、特許請求の範囲に記載された他の事項との関係において矛盾がありそ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として、当該用語を明細書の記載を参酌して解釈し、審決の判断には誤りがあるとして、審決を取り消した。
（詳細な検討：Ｐ１７～）

⑧平成22年1月19日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20(行ケ)10276　審決取消
概要：発明の名称を「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする分割出願に係る特許権について、分割要件、実施可能要件等に違反しているとした３つの無効審判を請求したところいずれも請求不成立となったため、同審決の取消を求めた事案である。以下、分割要件について記載する。被告（特許権者）は、クレームの構成要件として記載された“ルイス酸抑制剤による容器内壁の「被覆」”について、原出願の明細書中には、①容器を水（ルイス酸抑制剤）で洗浄またはすすぎ洗いする様態、及び、②容器を適量の水を含むセボフルラン（フルオロエーテル組成物の１つ）で洗浄またはすすぎ洗いする様態が記載され、それらが「被覆」に該当する旨、また、実施例から、セボフルラン中の水の量が少ないほど激しく、長期間の被覆操作が望ましいことは明らかであり、「被覆」の様態は適宜変更可能である旨、主張した。しかしながら裁判所は、被告の言う①は「被覆」工程ではなく、水を含むセボフルランの調製方法である旨、「被覆」という文言が記載されているのは明細書中２箇所のみであり、片方は効果がない例であるから、実質１箇所に限定されている旨、及び、そこでは、被覆方法も限定され、ルイス酸抑制剤も水に限定され、且つ、セボフルラン中に溶解していることが前提であるから、各種ルイス酸抑制剤による、適宜変更可能な様態を含む広い上位概念としての「被覆」は記載されていない旨、判示し、審決を取り消した。
（詳細な検討：Ｐ２２～）
⑨平成22年1月20日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10134　審決取消
概要：「抗酸化作用を有する組成物からなる抗酸化剤」に係る発明の出願に対する拒絶審決取消訴訟において、①拒絶査定不服審判請求後にした補正の却下の妥当性、②サポート要件の具備、③進歩性の有無について争われた事例である。裁判所は、①「抗酸化剤」を「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」とする補正は、当初明細書に本発明の組成物の優れたヒドロキシラジカル消去活性が記載されているので新規事項の追加には該当せず、②生体に対する薬理的又は臨床的な検証の記載又は示唆がないとしても、生体を用いない実験において、どのような化合物をどのような実験方法において適用し、どのような結果が得られたのか、その適用方法が特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにされているならばサポート要件を満たし、③引用発明と本件補正発明とは技術分野が異なり、引例には示唆がない、と判断し、拒絶審決を取り消した。
（詳細な検討：Ｐ２７～）
⑩平成22年1月26日　東京地裁　裁決取消等請求事件　平成21(ワ)358　請求棄却
概要：ドイツ語でされた外国語特許出願をもとの特許出願として分割出願を行った原告が、同分割出願に係る明細書についての誤訳訂正書を提出したところ、特許庁長官から、同分割出願が外国語書面出願でないことを理由として当該誤訳訂正書に係る手続の却下処分を受け、更に、上記処分について申し立てた行政不服審査法による異議申立てについて棄却する旨の決定を受けたことから、被告に対し、上記却下処分及び決定の各取消しを求めた事案。裁判所は、誤訳の訂正を目的とした補正の手続として誤訳訂正書の提出が認められる特許出願は、外国語書面出願及び外国語特許出願に限るものと解するのが相当である、と判示した。
⑪平成22年1月27日　東京地裁　損害賠償請求事件　平成20(ワ)14169　請求棄却
概要： 本件は、発明の名称を「水系ゲル化剤および水系ゲル」とする特許権の２分の１の共有持分を有する原告が、被告に対し、被告の販売する製品が前記特許権を侵害するとして、損害賠償請求を求めた事案。特許請求の範囲に記載の「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」には、その無水マレイン酸が開環したアンモニウム塩が含まれるか否かが争点となった。裁判所は、用語の一般的な意義からは、化学構造が異なり水溶性も異にするアンモニウム塩が、直ちに含まれると解することはできないとし、明細書においても、当業者が「イソブチレン-無水マレイン酸共重合体」にその塩が含まれると解釈できるような記載はないとし、被告製品は原告特許権に係る特許発明の構成を充足するとは認められないとし、原告の請求を棄却した。
⑫平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ｹ)10033　審決取消
概要：発明の名称を「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」とする特許出願について、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより，その用途の有用性が裏付けられていることが必要であるとして，本特許出願は特許法３６条６項１号に規定する要件を満たさないとした審決が取り消された事案である。
　裁判所は、法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性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というべきであると判示した。

（詳細な検討：Ｐ３４～）
⑬平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10112　審決取消

概要： 本件は、名称を「樹脂積層体」とする発明に係る特許権に対したされた特許無効審決の取消を求めた事案。審決においては、公知発明において当業者が容易に想到することができたと判断されたが、裁判所は審決は公知発明の認定を誤り、その結果容易想到性の判断を誤ったものであるとし、審決を取り消した。
（詳細な検討：Ｐ３７～）

⑭平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10150　審決維持
概要：「ビタミンK２高含有白色系鶏卵の生産方法」とする発明の出願に対する拒絶審決取消訴訟において、①拒絶査定と審決とは拒絶理由が相違する（主とする引用文献が異なる）から、審判手続きにおいて意見書提出の機会を付与しなかった違法性の有無と、②容易想到性判断が誤りか否かが争われた事例である。裁判所は、①引例との相違点に係る容易想到性の判断に関する理由付けに関して、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変更した部分が含まれたときに、付加変更した部分が当業者において、先行技術を理解し、新たな発明をしようとする上で周知の事項であり、請求人に対して意見を述べる機会を付与しなくとも、手続上の公正を害さないと認められる事情が存する場合には、意見を述べる機会を付与しなくても直ちに違法となるものとはいえないと判断した。また、②鶏卵の色を特定しない引例から白色鶏卵を選択するのは当業者にとって容易な創作であり、本願発明の効果は引例から予測可能な範囲であると認め、進歩性を否定した。
⑮平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ケ)10154　審決維持
概要：発明の名称を「医療用物品」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づき容易想到できたものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、本願の医療用包帯材料は裏地と表地の間を弾力性のあるストランド（充填糸等、要するに糸状のもの）により結び付け、裏表地間に全体積の５０％以上となる3次元的間隙が形成されるよう位置関係を維持するのに対し、引用例のギプス包帯（ダブルラッセル編地）の裏表地間にはそのような間隙は形成されず、またそのような技術的思想もないのだから、引用例のパイル糸を弾力性のあるストランドで代替することは容易想到されないと主張する。しかしながら裁判所は、引用例のダブルラッセル編地において、パイル糸はカットされて所定の長さを有する起毛部分となり、パイル糸で連結された裏表地間には３次元的間隙が存在すること、連結糸に弾力性のある糸を用いるのは周知技術であること、及び、間隙が５０％以上であることに何らの臨界的効果もないことから、原告の主張は採用できない、と判示した。

1� 　Wyeth v. Kappos 2009-1120 (2010.1.7) 
「Key Word：米国特許法154条（b）、特許期間調整（Patent Term Adjustment）」

＜内容＞ 

米国では、特許手続の遅延により生じる特許期間の短縮を調整するための特許期間調整制度があります。

延長理由は154条(b)(1)に挙げられており（下記）、各項の理由に起因する遅延期間が重複する場合は、調整期間は特許発行が遅延した実際の日数を超えないものとされている（154条(b)(2)）。

(A) USPTOによる迅速な応答の保証 （出願から14ヶ月以内のOAの通知、出願人の応答から4ヶ月以内の返答等）

(B) 出願係属期間３年以下の保証（但し、RCE提出後の期間は対象外） 

(C) 省略 

今回、上記154条(b)(2)(A)の解釈について、争われた。

USPTOはこれまで(A)保証と(B)保証による延長はいずれか長い方が適用されるとしてきたが、本件の原審である地裁では、重複していない期間は全て通算されるという判断がなされ、今回のCAFC判決でも、(A)保証と(B)保証で重複していない期間は全て通算されるという判断が示された。

＜コメント＞

上記判決を受けて、USPTOは、２０１０年３月２日以降に発行される特許については、上記判決にしたがって、特許権の存続期間を算出すると発表した。また、２０１０年３月２日以前のものについては、特許登録から１８０日以内の特許権については、特許権者が米国特許庁に特許権の存続期間を再度計算するよう求めるための手続として、２０１０年３月２日まで所定の再計算の申請を無料で受け付けると発表しました。

http://www.uspto.gov/patents/announce/wyeth_v_kappos.jsp 

以上から、２０１０年３月２日以前に特許が発行され、特許登録から１８０日以内の件については、特許期間調整の再計算を検討したほうがよいと考えられます。 

②BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH et al. v. BARR LABORATORIES, INC. et al.　　2009-1032（2010.1.25）

「Key Word：米国特許法121条、分割出願と自明型2重特許」

BOEHRINGERは’812特許に基づいてBARR LABORATORIESに対し侵害訴訟を提起したところ、BARR LABORATORIESが’812特許は自明型2重特許により無効と主張した。

下記のように、’812特許は分割出願の分割出願であった。

’947出願（’374特許）→’197出願（’086特許）→’671出願（’812特許）

’197出願は’947出願の限定要求に対して提出された分割出願であるが、’671出願は’947出願の登録後に’197出願に基づいて提出された分割出願であったので、’086出願との関係で自明型2重特許に該当するかが問題となった（ちなみに、’197出願では限定要求は出されていない）。
米国特許法121条では、「限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対して付与された特許は，分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は，・・・分割出願に対して，又は原出願若しくはその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。」と規定されている。

ここで、’671出願が「限定要求の結果としてなされた出願」に該当するかが問題となった。

地裁では、分割出願の分割出願は「限定要求の結果としてなされた出願」に該当せず、121条の免責条項は適用されないと判断された。

　一方、CAFCでは、限定要求が出された親出願に対する分割出願の分割出願（孫出願）であっても、「限定要求の結果としてなされた出願」に該当し、121条の免責条項は適用されるとの判断を示した。

　なお、BOEHRINGERは、別の手段としてターミナルディスクレーマーを提出していたが、こちらは、’086特許の存続期間消滅後なので認められないとして退けられた。

＜結果＞

原審破棄、差し戻し。

③　Ariad Pharmaceuticals, MIT, and Harvard v. Eli Lilly  (Fed. Cir. 2009) (en banc)
「Key Word：米国特許法112条第1段落、実施可能要件」

2009年4月のIPレポートで紹介した判例（2008-1248（2009. 4. 3））の続報。

2009年4月3日付判決では、112条第1段落の記載要件違反の地裁判断が確認されたが、その後、ARIAD PHARMACEUTICALS, INC.が上記CAFC判決に対して2009年6月に記載要件に関して大法廷（en banc）審理を申し立て、2009年8月21日に大法廷審理を認める旨の指令（en banc order）がCAFCにより通告された。
大法廷審理における争点は次の２つである。
(i) 112条第1段落に含まれる記載要件は、実施可能要件から分離したものであるのか否か？
(ii) もし、制定法において記載要件が実施可能要件から分離したものであるのであれば、記載要件の適用範囲および趣旨は何か？
　1997年のLilly事件以降、112条第1段落の要件の判断では実施可能要件と記載要件の両方が判断されているが、それに対して疑問が呈され、大法廷で審理されることになった。今後の審理が注目される。
　①　平成21年12月2日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ｹ)10070　担当：諌山
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：一致点・相違点の判断
★手続の経緯

　平成　８年１２月　５日　本件特許出願（平成９年特許願第５１４９２８号。

　平成１８年　８月１４日　拒絶査定

　平成１８年　９月２１日　拒絶査定不服審判請求（不服２００６－２０９７５号）

　平成２１年　２月　３日　拒絶審決
★争点

　本件審決の要旨は、特開昭６１－２４３８７６号公報（以下「引用例１」といい、これに記載された発明を「引用発明」という。）及び特開平２－５２０３８号公報（以下「引用例２」という）に記載された発明から本願発明を想到することは容易であったとして、本願発明は、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というものである。

　この審決に対して、原告らが本件審決の取消しを求めて提起した事案である。

　争点は、本願発明が、引用例１及び引用例２に記載された発明から容易に想到することができるか否か、特に、審決が引用発明自体及び同発明と本願の発明の一致点・相違点を正しく認定したか否かである。
★本願発明

発明の名称：「アンカーボルト固定化用カプセル」

【請求項１】

「密閉構造を有する容器、及び該容器に収容されてなる、(1)ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも１つの第１ラジカル硬化型化合物及び硬化促進剤とからなる硬化性組成物、及び(2)該硬化性組成物(1)用粒状被覆硬化剤であって、全表面が、ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも１つの第２ラジカル硬化型化合物に由来する硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体からなり、該第１及び第２ラジカル硬化型化合物は同じか異なっている粒状被覆硬化剤の複数の粒子、を包含してなるアンカーボルト固定用組成物を包含してなり、該容器がアンカーボルトをカプセルに施す時にアンカーボルトの作用により破砕可能であることを特徴とするアンカーボルト固定用カプセル。」
★引用例１に記載されていると審決が認定する発明　（下線は当所による。）
「エポキシ基を有するビスフェノール化合物および／またはノボラック化合物を使用してアクリル酸またはアクリル酸誘導体を添加させることによって得られる反応生成物である硬化性アクリル化合物と、促進剤と、マイクロカプセル中に封入された過酸化ジベンゾイルからなる重合開始剤を含有する硬化剤とを、パトローネ中に入れたものであり、パトローネは穿孔中に導入した後にアンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊されるものである、アンカーボルトを固定するために使用するパトローネ。」

★裁判所の判断　（下線は当所による。）

１ 取消事由１について
ア　審決は、前記第２．３(1) のとおり、引用発明において、マイクロカプセル中に封入された硬化剤がパトローネ中に入れられた旨認定しているところ、前記(2)イのとおり、引用例１には、「しかし、１種の成分、例えば、硬化剤がマイクロカプセル中に封入されている系も使用することができる。アンカーボルトを挿入した際にマイクロカプセルの壁材料が破壊される。」との記載（本件記載Ｃ）があるものの、それ以外にマイクロカプセルについての記載はない。そこで、本願出願時の技術常識を踏まえて、引用例１に、マイクロカプセル中に封入された硬化剤が、さらにパトローネ中に入れられた態様のものが記載されているといえるかにつき、以下検討する。
イ　引用例１における本件記載Ｃの直前の記載である本件記載Ｂ、すなわち「しかし、大部分の場合に、反応性樹脂および硬化剤を、単一体、例えば、一個のパトローネ中に２個の室に分けて入れる。…パトローネは穿孔中に導入した後にだぼまたはアンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊され、この際パトローネの壁材料は充塡剤として作用することができ、充塡剤の部分に加えられる。」との記載は、パトローネを破壊することで、パトローネの各室に収納されていた硬化剤と反応性樹脂が混合されることを説明するものである。そして、これに続く本件記載Ｃが、「しかし」に始まり、「マイクロカプセルの壁材料が破壊される。」で終わっていることからすれば、パトローネの破壊によって硬化剤と反応性樹脂との混合を行うことに代えてマイクロカプセルの破壊によっても上記両成分の混合を行うことができる旨を説明しているにすぎず、マイクロカプセル中に封入された硬化剤がさらにパトローネ中に入れられた構成までが開示されているとみることはできない。そして、本件記載Ｃにおいては、単にマイクロカプセルの壁材料の破壊が記載されるにとどまり、パトローネの（壁材料の）破壊についての記載がないことも上記結論を裏付けるものである。
ウ　これに対し、被告は、２成分よりなる結合材を用いてアンカーボルトを固着する技術分野において、カートリッジ型アンカーと注入型アンカーの２つの方法があることは技術常識であり、接着剤において硬化剤をマイクロカプセル中に封入することにより、使用前における反応性樹脂と硬化剤との反応を回避して貯蔵期間を確保することもまた技術常識であって、以上を前提とすれば、引用例１におけるマイクロカプセル中に封入された硬化剤はカートリッジ型アンカーの方法の一態様として記載されていると主張する。
　確かに、証拠（乙１ないし４）から、本願発明出願時に、主剤と硬化剤の２成分からなる結合材を用いてアンカーボルトを固着する技術分野において、カートリッジを用いるものと、主剤・硬化剤の既配合の流体をメクラ穴に注入するもの（注入型アンカー）の２つの方法があったこと、証拠（乙５ないし９）から、本願発明出願時に、接着剤において、硬化剤をマイクロカプセル中に封入することにより、接着剤としての貯蔵期間を確保するとともに、短時間での重合を可能とする方法があったことが、それぞれ認められる。
　しかし、本件に顕れた一切の証拠を精査してもなお、本願出願時において、「マイクロカセル中に封入した硬化剤をさらにパトローネ中に入れる、すなわちカートリッジ型アンカーの方法に用いること」が技術常識であったとは認められず、この点に関する被告の主張は理由がない。

エ　以上のとおり、引用例１には、マイクロカプセル中に封入された硬化剤をさらにパトローネ中に収納する形態について記載されているとはいえず、パトローネを用いる場合には、２個の室を有するパトローネのいずれかの室に、マイクロカプセル中に封入されていない硬化剤を入れる方法が記載されている（本件記載Ｂ）にすぎない。他方、マイクロカプセル中に封入された硬化剤を使用する形態については、パトローネ中に入れられず、直接穿孔中に導入する方法が記載されている（本件記載Ｃ）にとどまる。
　そうであるとすれば、審決は、引用発明につき、「エポキシ基を有するビスフェノール化合物および／またはノボラック化合物を使用してアクリル酸またはアクリル酸誘導体を転化させることによって得られる反応生成物である硬化性アクリル化合物と、促進剤と、過酸化ジベンゾイルからなる重合開始剤を含有する硬化剤とを、２個の室を有するパトローネ中に入れたものであり、パトローネおよび室は穿孔中に導入した後にアンカーボルトを挿入、回転させることによって破壊されるものである、アンカーボルトを固定するために使用するパトローネ」と認定すべきであって、「硬化剤をマイクロカプセル中に封入した上で、これをさらにパトローネ中に入れた」旨認定した審決には誤りがあるといわざるを得ない。
オ　また、以上を前提とすると、本願発明と引用発明との間には、少なくとも、「(2)硬化性組成物(1)用の硬化剤について、本願発明は、『粒状被覆硬化剤であって、全表面が、ラジカル硬化型樹脂及びラジカル重合性単量体よりなる群から選ばれる少なくとも１つの第２ラジカル硬化型化合物に由来する硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体からなり、該第１及び第２ラジカル硬化型化合物は同じか異なっている粒状被覆硬化剤の複数の粒子』を用いるのに対して、引用発明は、その硬化剤について、硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体を用いていない点」という相違点が存在し、審決には、相違点の認定に誤りがある。そして、このような認定の誤りが、審決の結論に影響を及ぼすおそれがあるのは明らかである。
２ 以上のとおり、原告主張の取消事由１は理由があり、審決にはこの点に関する誤りがあるため、その余の点について判断するまでもなく、審決を取り消すこととする。
★検討
　本願発明は簡単に言うと、密閉カプセル中に、①硬化性組成物（ラジカル硬化型樹脂又は単量体と、硬化促進剤）と、②それを硬化する硬化剤である有機過酸化物とを収容した、アンカーボルト固定用カプセルである。裁判所は、本願発明の特徴である、「②の有機過酸化物が硬化樹脂の層により被覆された粒状成形体として存在すること」が、引用文献に開示又は示唆されているかを慎重に検討している。その結果、反応性樹脂と硬化剤とを１個のパトローネ（カプセルに相当）中に２個の室に分けて入れる構造（引用発明）と、硬化剤を粒状成形体中に封入する構造（本願発明）とは、接着剤の貯蔵期間を確保するために二成分を分ける技術常識を根拠に当業者にとって同一の態様であるとした特許庁の判断を否定した。

　本件審決において特許庁は、本願発明と引用発明とのギャップを出願時の技術常識により埋めて、引用文献の一見不明確な記載事項を、本願発明の構成を知った上で進歩性を否定するのに都合の良い方向に解釈した。しかしながら、近年の判例でみられるように裁判所は事後分析的な解釈を許さず、特許庁の主張を否定した。引用文献の記載事項を丁寧に指摘しながら特許出願に係る一致点・相違点を説明し、いわゆる後知恵を排除すべきことを意見書において主張することは、今後も有効であると考えられる。

②、③平成21年12月3日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ｹ)10092、10093　担当：杉江
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：延長登録拒絶
★事案の概要

　本件は，特許権（特許第２９６００３９号）について原告が存続期間の延長登録出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁が請求不成立の審決をしたことから，その取消しを求めた事案である。なお、②、③は原出願と分割出願の関係であって実質的に同様の内容を判示しているため、②のみの検討を示す。
★争点

　特許権に係る特許発明の実施に行政処分（本件処分）が必要であったか（特許法６７条の３第１項１号）

★手続の経緯

平成２年９月５日　出願（原出願）（特願平２－２３５５０２号）

（平成元年９月５日，平成元年９月１１日，平成元年１０月１３日，平成２年５月１０日　優先日）

平成９年８月２１日　分割出願（本願）（特願平９－２２５２８６号）

平成１１年７月３０日　設定登録（特許第２９６００３９号）（甲６）

平成１７年４月１８日　存続期間の延長登録の出願（特許権存続期間延長登録願２００５－７０００４１号）

平成１９年１２月２５日　拒絶査定不服審判

平成２０年１１月２５日　拒絶審決

★本件発明

【請求項１】以下の（ａ），（ｂ）または（ｃ）から選択される哺乳類組換えＴＮＦ－Ｒタンパク質であって，哺乳動物由来の他のタンパク質を実質的に含まない前記哺乳類組換えＴＮＦ－Ｒタンパク質：

（ａ）以下のアミノ酸配列：

【化１】

（省略）

を有するタンパク質；

（ｂ）以下のアミノ酸配列：

【化２】

（省略）

を有するタンパク質；および

（ｃ）（ａ）または（ｂ）のアミノ酸配列から１つまたはそれ以上のアミノ酸残基が削除，追加もしくは置換によって変化したアミノ酸配列を有し，かつ，ＴＮＦ結合活性を有するタンパク質。

【請求項２】上記タンパク質が（ａ）または（ｂ）から選択される，請求

項１に記載の哺乳類組換えＴＮＦ－Ｒタンパク質。

★本件処分の対象となった物

エタネルセプト

　「ヒトＩｇＧのＦｃ領域と分子量７５ｋＤａ（ｐ７５）のヒト腫瘍壊死因子Ⅱ型受容体（ＴＮＦＲ－Ⅱ）の細胞外ドメインのサブユニット二量体からなる糖タンパク質」

★審決の内容

　拒絶審決の理由の要点は，延長が認められるためには，政令で定める処分の範囲（物と用途）と延長登録出願の対象である特許発明の範囲（物と用途）とが重複していることが必要であるとした上，本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」は本件発明（請求項１）に含まれないから，本件発明の実施に本件処分が必要であったとは認められない（特許法６７条の３第１項１号），というものである。

★本件発明と本件処分の対象となった物の相違点

【相違点１】
（省略）

【相違点２】
　エタネルセプトのヒト免疫グロブリンＧ１のＦｃ領域に対応するポリペプチドに相当するアミノ酸配列番号２５８～４８９のペプチドが請求項１に明示的に記載されていない点。

【相違点３】
（省略）

★特許庁の判断

　審決は，本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」と本件発明との前記「相違点２」について，本件特許明細書（甲６）の段落【００１３】・【００３０】～【００３３】等を引用（６頁下４行～８頁下９行）した上，「…本発明の範囲内のＴＮＦ－Ｒ誘導体として記載されているものは，いずれも，ＴＮＦ－ＲタンパクまたはＴＮＦ－Ｒ活性を有するその断片ペプチドを所望の構造形態（酸性，塩基性塩あるいは中性の形）としたり，ＴＮＦ－Ｒポリペプチド自体の精製，同定やアッセイを容易にするために標識となるＴＮＦ－Ｒポリペプチドに比して相対的に低分子量の化学成分（グリコシル基，脂質，ホスフェート，アセチル基，ポリHis，ペプチドAsp－Tyr－Lys－Asp－Asp－Asp－Asp－Lys等）を付加する，あるいはＴＮＦ－Ｒポリペプチドをイムノアッセイ用の試薬やアフィニティ精製用の結合剤として使用するために，ＴＮＦ－Ｒポリペプチドに支持体との架橋のための低分子量の化学成分（Ｍ－マレイミドベンゾイルスクシンイミドエステル等）を付加するものである。そうすると，ＴＮＦ－Ｒポリペプチドと，２３２のアミノ酸からなり，ＴＮＦ－Ｒポリペプチドをコードタンパク質－Ｒポリペプチドと同程度の大きさであるヒト免疫グロブリンＧ１のＦｃ領域に対応するポリペプチドとの複合体であって，医薬の有効成分として機能するエタネルセプトが，上記の『本発明の範囲内のＴＮＦ－Ｒ誘導体』として開示されているものということはできない。」と判断している。

★裁判所の判断（下線は当所による）

(ア)本件特許請求の範囲「請求項１」は，前記のとおりであって，ここでは，「ＴＮＦ－Ｒタンパク質」について，審決が判断しているような「ＴＮＦ－ＲタンパクまたはＴＮＦ－Ｒ活性を有するその断片ペプチドを所望の構造形態としたり，ＴＮＦ－Ｒポリペプチド自体の精製，同定やアッセイを容易にするために標識となるＴＮＦＲポリペプチドに比して相対的に低分子量の化学成分を付加する，あるいはＴＮＦ－Ｒポリペプチドをイムノアッセイ用の試薬やアフィニティ精製用の結合剤として使用するために，ＴＮＦ－Ｒポリペプチドに支持体との架橋のための低分子量の化学成分を付加するもの」に限定する文言はない。

(イ)また，本件特許明細書（甲６）の「発明の詳細な説明」段落【００１３】～【００１４】には，「定義」として，「…欠失変異体の特定指示がない場合には，用語ＴＮＦ－ＲはＴＮＦ－Ｒの生物学的活性を有する変異体および類縁体を含めて，あらゆる形態のＴＮＦ－Ｒを意味する。」と記載されている上，審決が引用する段落【００３０】～【００３３】の記載は，その記載内容からすると，例示であることは明らかである。
(ウ)さらに，本件特許明細書（甲６）の「発明の詳細な説明」段落【００４１】には，「ＴＮＦ－Ｒの１価形態および多価形態は両方とも本発明の組成物および方法において有用である。」，「別の多価形態は，例えば，ＴＮＦ－Ｒを臨床的に許容しうる担体分子…の通常のカップリング技術を使って化学的にカップリングすることにより構築できる。」と記載され，段落【００４２】には，「免疫グロブリン分子重鎖および軽鎖のいずれか一方または両方の可変部ドメインの代わりにＴＮＦ－Ｒ配列を有しかつ未修飾不変部ドメインを有する組換えキメラ抗体分子を作ることができる。」，「２つのキメラ遺伝子の転写・翻訳後に，これらの遺伝子産物は２価のＴＮＦ－Ｒをもつ単一のキメラ抗体分子に組み立てる。」と記載されているから，本件発明には，臨床的に許容しうる担体分子を含むＴＮＦ－Ｒタンパク質の二量体も含まれ，その担体分子として免疫グロブリン分子の未修飾不変部ドメインも含まれる。しかるところ，前記のとおり，本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」は，「ヒトＩｇＧのＦｃ領域と分子量７５ｋＤａ（ｐ７５）のヒト腫瘍壊死因子Ⅱ型受容体（ＴＮＦＲ－Ⅱ）の細胞外ドメインのサブユニット二量体からなる糖タンパク質」であり，甲９（東京大学大学院薬学系研究科教授Ａ作成の鑑定意見書）によれば，本件優先日当時（平成元年９月５日，平成元年９月１１日，平成元年１０月１３日，平成２年５月１０日），ヒトＩｇＧのＦｃ領域は，免疫グロブリン分子の未修飾不変部ドメインに含まれるものであって，二量体を形成する役割を担い，臨床的に許容しうる担体分子であることが広く知られていたと認められることからすると，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，「エタネルセプト」について，前述した相違点２において本件発明と相違するものと理解するとは解されない。
(エ)そうすると，審決の上記判断は是認することができず，「エタネルセプト」は，相違点２において本件発明と相違するものということはできない。
★検討

　本件は、ヒト免疫グロブリンＧ１のＦｃ領域に対応するポリペプチドに相当するアミノ酸配列番号２５８～４８９のペプチドが請求項１に明示的に記載されていなくても、本件優先日当時の技術常識、明細書の記載を参酌して、本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」は本件発明（請求項１）に含まれると判断され、判断手法が特許権侵害事件の特許請求の範囲の技術的範囲の判断手法と同様であると考えられる。特許発明の構成を明確に把握できないときは、技術的範囲は限定解釈されることが多々見受けられるため、明細書中の特許請求の範囲が限定されるような記載や不明確な記載は厳に避けるべきであると考える。

⑦平成22年1月14日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20（行ｹ）10235　担当：辻田
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：実施可能要件
★手続の経緯
　平成２年８月２日　出願
　平成６年１０月７日　設定登録（特許第１８７７４３７号）
　平成１８年８月２５日　無効審判請求（無効２００６－８０１５７号）
　平成２０年２月１３日　訂正を認める。特許第１８７７４３７号の請求項に係る発明についての特許を無効とするとの審決
★争点
　特許請求の範囲
【請求項１】約３５．７～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３～約５０．０重量％のジフルオロメタンとからなり，３２°Ｆにて約１１９．０psia の蒸気圧を有する，空調用又はヒートポンプ用の冷媒としての共沸混合物様組成物。
（請求項２、３省略）
　審決は、以下の(1)(2)の理由を理由として、本件特許に係る発明の詳細な説明には、当業者が上記発明を容易に実施できる程度に、発明の目的、構成、効果が記載されていないと判断した。
(1) 実施例４で評価されたブレンド物の組成は，訂正後の請求項１に記載された組成範囲には含まれず，大きく外れている。
(2) 訂正後の請求項１に記載された組成範囲の全域にわたり，請求項１に記載された『３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧』を実現できることが発明の詳細な説明に全く記載されていない。
　本件発明が本件訂正明細書における実施例によってカバーされていないとした審決の認定の当否（取消事由１）、及び訂正後の請求項１における組成範囲の記載では、「３２°Ｆ約１１９．０psiaの蒸気圧」を実施することはできないとした審決の認定の当否（取消事由２）が争点となった。
· 裁判所の判断　（下線は当所による。）
＊取消事由１
　本件訂正明細書の実施例１，２の記載からすれば，本件発明における共沸混合物様組成物は，その全範囲（ペンタフルオロエタンが約３５．７～約５０．０重量％，ジフルオロメタンが約６４．３～約５０．０重量％の範囲）に渡って真の共沸混合物のように挙動する，すなわち単一の物質であるかのように挙動することが理解でき，本件発明の組成物につき，フルオロカーボンをベースとした流体の周知の用途である空調又はヒートポンプの冷媒に用いることができることも，当業者であれば理解可能である。
　本件発明は，共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって，「すべての範囲に渡ってCOP 等の性能が同等又は優れている」ことの開示が必要であるとまではいえない。
　このほか，本件発明は，共沸混合物様に挙動する組成物の組成範囲を開示した点において既に新規性があるものであって，本件訂正明細書には，本件発明における共沸混合物様組成物が，空調用又はヒートポンプ用の冷媒として使用できることが開示されており，それ以上に，空調用又はヒートポンプ用に使用したときの熱力学的性能の開示までが必須であるとはいえない。同様に，「約＋５～＋１０°Ｃのエバポレーター温度で空調やヒートポンプに使用した場合における性能評価」の開示も必須とはいえない。
＊取消事由２
 (1) 証拠（甲２９，５３の１，５７，５８）によれば，共沸混合物とは「２成分以上の混合液に平衡な蒸気の組成が液の組成と等しいもの」を意味すること，原告は「約２５重量％のペンタフルオロエタンと約７５重量％のジフルオロメタンを含んだ組成物」につき真の共沸組成物（実質的に一定の沸点を有する組成物）として最良と考えており，同組成物は３２°Ｆ（０°Ｃ）にて約１１９ psia（820kPa）の蒸気圧を有すること，「約３５．７～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３～約５０．０重量％のジフルオロメタンとからなる混合物」は，３２°Ｆにて，１１８．６２ psia 以下，１１６．８０ psia 以上の蒸気圧を有することが認められる。
　ところで，本件発明に係る請求項において「約３５．７～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約６４．３～約５０．０重量％のジフルオロメタンとからなり」（以下「前段」という。）との記載及び「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する」（以下「後段」という。）との記載が存在する。
　上記前段と後段の記載は，一見すると互いに矛盾する関係にあるところ，この点につき，被告は，本件訂正明細書の記載は実施可能要件を欠くものである旨主張するのに対し，原告は，①後段は，単に真の共沸混合物が有する属性を記載したにすぎず，本件発明に係る共沸混合物様組成物の蒸気圧は，真の共沸混合物が有する蒸気圧を中心とした一定範囲内で，ある程度の幅を有する旨，②前段と後段とが互いに矛盾していても，後段記載は明白な誤記であるから，実施可能性に問題はない旨を主張しているので，以下，検討する。
　本件訂正明細書において，本件発明における共沸混合物様組成物につき，「沸騰特性が一定であるという点，あるいは沸騰もしくは蒸発させても分別を起こしにくいという点に関して，真の共沸混合物のように挙動する組成物」を意味するとされ，「本発明の意味する範囲内で共沸混合物様であることを明確に示すもう一つの方法は，該混合物が３２°Ｆ（０°Ｃ）にて，本明細書に開示の最も好ましい組成物の蒸気圧〔３２°Ｆ（０°Ｃ）にて約１１９ psia（８１０ kPa）〕の約±５ psia（２５ kPa）の範囲内の蒸気圧を有することを明示することである。好ましい組成物は，３２°Ｆ（０°Ｃ）にて約±２ psia（１４ kPa）の範囲の蒸気圧を示す。」と記載されている。
　また，本件訂正明細書の実施例１においては，ペンタフルオロエタンとジフルオロメタンの組成割合につき，０～５８．５／１００～４１．５重量％の範囲で変化させた混合物の沸点測定値が示され，実施例２においては，ペンタフルオロエタンの割合を変化させた組成物の蒸気圧データが示されており，表Ⅱに記載された６種類の組成物は，ペンタフルオロエタンの割合が０．０～５１．６重量％の範囲であることからすれば，約１．０～５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約９９．０～５０．０重量％のジフルオロメタンからなる組成物では，そのすべての範囲において，実質的に一定の蒸気圧を示すものといえる。
　したがって，実施例２は，実質的に一定の蒸気圧となる組成範囲，すなわち，共沸混合物様となる組成範囲を示すための記載といえ，当初明細書は，約１．０～５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約９９．０～５０．０重量％のジフルオロメタンとを含む組成物が実質的に一定の蒸気圧を有する，すなわち，共沸混合物様であることを，発明の特徴として記載していたことになる。
　他方で，前記(1)のとおり，原告は「約２５重量％のペンタフルオロエタンと約７５重量％のジフルオロメタンを含んだ組成物」につき真の共沸組成物（実質的に一定の沸点を有する組成物）として最良と考えており，同組成物は３２°Ｆ（０°Ｃ）にて約１１９ psia（820kPa）の蒸気圧を有するものであるが，当初明細書や本件訂正明細書には，同組成物の蒸気圧に関する特段の記載はない。
　このような当初明細書や本件訂正明細書の記載からすれば，本件訂正前の請求項１の発明が，「約２５重量％のペンタフルオロエタンと約７５重量％のジフルオロメタンを含んだ組成物」に限定されていたと解することはできず，同発明は「約１．０～約５０．０重量％のペンタフルオロエタンと約９９．０～約５０．０重量％のジフルオロメタン」とからなり，「『３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する（真の）共沸混合物』のように挙動する組成物」であったと解すべきである。
　そして，「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する」との記載は，あくまで「真の共沸混合物」が有する属性として記載されたものと解するのが相当である。
　被告は，最高裁平成３年３月８日判決（いわゆるリパーゼ事件判決）を引用して，請求項１の後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧」について，それが誤記であるとしても，それは同判決が判示するような「一見して誤記であることが明らかな場合」には当たらないと主張し，また，誤記ではないとしても，「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」場合にも当たらないと主張するので，念のために，所論の判例との関係につき付言することとする。
　上記判示のとおり，本件発明の請求項１の文言は，前段では，組成物の物質の名称が特定の数値（重量パーセント）とともに記載され，後段では，特定の温度における特定の数値の蒸気圧が記載されており，それぞれの用語自体としては疑義を生じる余地のない明瞭なものであるが，組成物の発明であるから，構成としては前段の記載で必要かつ十分であるのに，後者は，さらにこれを限定しているようにも見えるものの，真実，要件ないし権利の範囲として更に付された限定であるとすれば，その帰結するところ，権利範囲が極めて限定され，特許として有用性がほとんどない組成物となり，極限的な，いわば点でしか成立しない構成の発明であるという不可思議な理解に，当業者であれば容易に想到することが必定である。
　そうすると，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，前段と後段との関係，特に後段の意味内容を理解するために，明細書の関係部分の記載を直ちに参照しようとするはずである。
　そうであってみれば，本件発明の請求項１の記載に接した当業者は，後段の「３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する」の記載に接し，その技術的な意義を一義的に明確に理解することができないため，明細書の記載を参照する必要に迫られ，これを参照した結果，その意味内容を上記判示のように理解するに至るものということができる。
★検討
　取消事由１については、本発明の課題を解決する上で最低限必要な性質（『３２°Ｆにて約１１９．０ psia の蒸気圧を有する（真の）共沸混合物』のように挙動する組成物であるという性質）を、特許請求の範囲に記載の組成物について実施例に開示していたこと、当該性質の発見が、発明の基礎となる新規な発見であったことが、実施可能要件（３６条４項１号）を満たすと判断される決め手となったと考えられる。この点についての判断については、妥当なものと考える。

　取消事由２については、特許請求の範囲に記載された文言自体は明確であるにも関わらず、特許請求の範囲に記載された他の事項との関係において矛盾がありそ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ために、当該用語を明細書の記載を参酌して解釈した点に注目すべきである。

　確かに、判決が示す通り、出願人が特許請求の範囲に記載することを意図した発明は、明細書全体の記載を参酌すれば、特許請求の範囲に記載された文言が示す範囲を超えるものであったことは明らかであるが、これを拡張して解釈した上で、実施可能要件を判断することが妥当であったかは議論の余地がある。

⑧平成22年1月19日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20(行ｹ)10276　担当：堺
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：分割出願の要件
★事案の概要

　被告らは，発明の名称を「フルオロエーテル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」とする原出願を分割して，平成１２年１１月１６日に、同名の特許出願をし，平成１７年４月８日に設定登録を受けた（特許第３６６４６４８号。以下「本件特許」といい，同特許に係る発明を「本件発明」という）。

　原告が、本件発明が以下の各要件に違反しているとして、３つの無効審判の請求をおこなったところ、いずれも請求不成立の審決を受けたことから，同審決の取消しを求めた事案である。

第１審判請求事件（無効２００６－８０２６４号事件）：実施可能要件、サポート要件、明確性要件、発明未完成

第２審判請求事件（無効２００６－８０２６５号事件）：新規性・進歩性

第３審判請求事件（無効２００７－８００１９５号事件）：分割要件

　裁判所は、第１及び第３審判請求事件について、審決を取り消した。

★本件発明

　本件特許の請求項１及び２に係る発明（以下，それぞれ「本件発明１」，「本件発明２」という。）は，次のとおりである。

【請求項１】

一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，該方法は，内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，一定量のセボフルランを供する工程，該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程を含んでなることを特徴とする方法。

【請求項２】

上記空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤が，水，ブチル化ヒドロキシトルエン，メチルパラベン，プロピルパラベン，プロポホール，及びチモールからなる群から選択されることを特徴とする，請求項１に記載の方法。

　ここで、本件発明１は，次のとおり分説することができる。

（Ａ）一定量のセボフルランの貯蔵方法であって，以下の工程を含んでなることを特徴とする方法

（Ｂ）内部空間を規定する容器であって，かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程，

（Ｃ）一定量のセボフルランを供する工程，

（Ｄ）該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程，及び

（Ｅ）該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程

★争点

　分割要件（平成１８年改正前の特許法４４条第１項）を満たすか

　実施可能要件を満たすか（割愛）

　なお、以下において言及する明細書の記載は、全て、原出願と分割後の明細書のいずれにも記載されているものであり、段落番号は分割後の明細書における段落番号により引用する。

★原告（請求人）の主張

　原出願明細書等に，「被覆」の用語の記載があるのは実施例３及び７のみであり，また，「貯蔵」の用語の記載があるのは実施例４及び５のみであり，以下のとおり，原出願明細書等には上記構成要件（Ｄ）や（Ａ）の各工程の記載がないというべきである。

★被告（特許権者）の主張＞
(1) 取消事由１（分割要件に関する判断の誤り）の構成要件（Ｄ）に対して次のとおり，上位概念たる「被覆」を含めて，構成要件（Ｄ）は，原出願明細書等に実質的に記載されており，したがって，本件特許は適法な分割出願に基づくものである。

すなわち，本件明細書には，（ｉ）まず，段落【００３０】に，「容器をルイス酸抑制剤単体で洗浄またはすすぎ洗い」する態様が，また，段落【００３３】には，「適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗い」する態様が，それぞれ記載されており，これらの記載によれば，ルイス酸抑制剤が多量の場合には，「洗浄」や「すすぎ洗い」という態様で，十分に「被覆」に当たるということが理解でき，（ｉｉ）さらに，実施例７には，１４００ｐｐｍの水含有セボフルランの場合，「回転機に２時間掛ける」という態様が，また，実施例３には，１０９ないし９５１ｐｐｍの水含有セボフルランの場合，「一晩振とう機に掛ける」という態様がそれぞれ記載されており，これらの記載と，この段落【００３０】や【００３３】の記載とを対比すれば，ルイス酸抑制剤が少ないほど，その量に応じて中和反応を促進すべく，「被覆」をするためには，より激しい，あるいは長期間の操作が望ましいということが理解できる。（ｉｉｉ）一方，実施例６には，２０ｐｐｍの水含有セボフルランで「数回すすぎ洗い」した態様が記載されているが，これは抑制効果がなく，「被覆」に当たらない例であるから，極少量の水で「数回すすぎ洗い」した程度では「被覆」には当たらないということも，この記載等から容易に理解できる。したがって，以上の本件明細書に記載された各種の態様や，上記の本件発明の「被覆」の意義も併せて考えれば，ルイス酸抑制剤の量に応じて「被覆」の具体的態様を適宜変更可能であることが容易に理解できる。

そうであれば，段落【００２６】や【００２９】の記載に加え，段落【００３０】や【００３３】の記載，さらには実施例３及び７の記載等も加味すれば，本件明細書には，「洗浄」や「すすぎ洗い」だけではなく，ルイス酸抑制剤の量に応じて，適宜変更可能な各種の態様を含む上位概念としての「被覆」が実質的に記載されているのは明らかである。

★裁判所の判断

　本件発明１の構成要件（Ｄ）の「被覆」は，前記（１）の明細書の記載を考慮すれば，あくまでも容器内壁が「フルオロエーテル組成物」によって被覆状態になったということを意味する。

　ところで，「被覆」という用語は，一般的な技術用語として捉えると，本件発明の実施例３及び７のような，液状物質で一時的に覆われた「被覆」状態だけでなく，塗料を塗布し，乾燥ないし硬化して恒常的な塗膜とした「被覆」や，予め形成されたシートを貼り付けた「被覆」も包含するものと認められるところ，本件発明では，本件明細書中に「被覆」の具体的な説明や定義もないから，「ルイス酸抑制剤」から形成される「被覆」には，上述のような広範な「被覆」が包含されることとなる。

　ところが，原告が主張するように，原出願明細書等に「被覆」という用語が記載されている箇所は，実施例３に関する段落【００４０】及び実施例７に関する段落【００５６】だけである。このうち，段落【００４０】には，「それらのアンプルを１１９℃で３時間オートクレーブした。セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした。」と記載されているが，実施例３については，結局，水分をガラス表面に被覆した場合としない場合とで「有意な差がない」（段落【００４２】）と結論付けられているから，本件発明に係る「被覆」には該当しない実施例というべきであり，本件発明とは関係がないというほかない。

　また，段落【００５６】には，「次いで，各ボトルに約１２５ｍＬの水飽和セボフルランを入れた。その後，その５本のボトルを回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした。」と記載されているところ，この実施例７は，要するに，「活性化されたタイプＩＩＩ褐色ガラス製ボトル」の内壁を水飽和セボフルランで回転機に約２時間掛けて「水」を被覆することが記載されているにすぎず，この段落【００５６】の記載を前提としても，「被覆」の態様は回転機に２時間掛けるという特殊な態様に限定されている上，「ガラス容器」以外の容器の内壁に「水」以外のルイス酸抑制剤を被覆することは何ら開示されていない。

　このように，段落【００４０】及び【００５６】に記載されているのはルイス酸抑制剤の一例としての「水」であり，しかも，いずれの場合もセボフルランに溶解していることが前提とされているのであるから，当業者が，出願時の技術常識に照らして，セボフルランに溶解していない水以外のルイス酸抑制剤で容器の内壁を「被覆」することでセボフルランの分解を抑制できるという技術的事項がそこに記載されているのと同然であると理解できるとはいえない。

　したがって，原出願明細書等に，「水飽和セボフルランを入れて，ボトルを回転機に約２時間掛けること」という態様の「被覆」以外に，ルイス酸抑制剤の量に応じて，適宜変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としての「被覆」が実質的に記載されているとはいえない。

　以上のとおり，原出願明細書等には，構成要件（Ｄ），すなわち，「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程」は記載されておらず，その記載から自明であるともいえないから，分割要件を満足するとした審決の判断は誤りである。

　この点について，被告らは，前記第４の１（１）のとおり，前記（１）記載の段落【００２６】及び【００２９】の記載に加え，段落【００３０】及び【００３３】の記載，さらには実施例３及び７の記載等も加味すれば，本件明細書には，「洗浄」や「すすぎ洗い」だけではなく，ルイス酸抑制剤の量に応じて，適宜変更可能な各種の態様を含む上位概念としての「被覆」が実質的に記載されているのは明らかである旨主張する。

　そこで，被告らが摘示する各記載をみると，段落【００２６】には，「ルイス酸抑制剤」となる物質が例示され，段落【００２９】には，ルイス酸抑制剤がルイス酸の空軌道に電子を供与し，該抑制剤と該酸との間に共有結合を形成し，これによってルイス酸によるフルオロエーテルの分解が抑制されることが説明されている。また，段落【００３０】には，「容器をルイス酸抑制剤で洗浄またはすすぎ洗いした後，その容器にフルオロエーテル化合物が充填される」ことが記載され，段落【００３３】には，「適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗いし，容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することができる。ルイス酸を中和したら容器を空にし，その容器に付加量のフルオロエーテル化合物を加え」と記載されている。

　そして，実施例３には，「セットＡのサンプルは一晩振とう機に掛け，水分をガラス表面に被覆できるようにした」（段落【００４０】）との記載があり，また，実施例７には，水飽和セボフルランを入れたボトルを「回転機に約２時間掛け，活性化されたガラス表面に水を被覆できるようにした」（段落【００５６】）との記載がある。

　これらの記載について，被告らは，段落【００３０】に，「容器をルイス酸抑制剤単体で洗浄またはすすぎ洗い」する態様が，また，段落【００３３】には，「適量のルイス酸抑制剤を含有する少量の本組成物を用いて容器を洗浄またはすすぎ洗い」する態様が，それぞれ記載されており，これらの記載によれば，ルイス酸抑制剤が多量の場合には，「洗浄」や「すすぎ洗い」という態様で，十分に「被覆」に当たるということが理解でき，さらに，実施例７には，１４００ｐｐｍの水含有セボフルランの場合，「回転機に２時間掛ける」という態様が，また，実施例３には，１０９ないし９５１ｐｐｍの水含有セボフルランの場合，「一晩振とう機に掛ける」という態様が記載されており，これらの記載と，この段落【００３０】や【００３３】の記載とを対比すれば，ルイス酸抑制剤が少ないほど，その量に応じて中和反応を促進すべく，「被覆」をするためには，より激しい，あるいは，長期間の操作が望ましい，ということが理解できる旨主張する。

　しかし，段落【００３０】は，「被覆」する工程の説明ではなく，組成物の調製方法を記載するものである。確かに，ルイス酸抑制剤による「洗浄またはすすぎ洗い」の文言の記載はあるものの，あくまでも「洗浄またはすすぎ洗い」の後，容器内に残ったルイス酸抑制剤が，その後に充填されるフルオロエーテルと共に組成物の成分となることを記載しているのであって，ここに記載されている「洗浄またはすすぎ洗い」が「被覆」を形成することを目的とする処理操作であるといえないことは明らかである。

　また，段落【００３３】には，本件明細書の実施例３及び７において行われているような処理操作である，ルイス酸抑制剤を少量含有するフルオロエーテル組成物による「洗浄またはすすぎ洗い」によって容器に残っている可能性のあるルイス酸を中和することについて記載がある。しかしながら，単に「洗浄またはすすぎ洗いし」と記載されているのみであって，中和に必要なルイス酸抑制剤の量と操作条件の関係については，何ら記載されていない。逆に，前記（１）記載の段落【００５０】ないし【００５４】によれば，実施例６においては，「すすぎ洗い」をしたにもかかわらず，ルイス酸抑制効果が見られなかった例が記載されているのである。したがって，実施例７に記載されているような特定の「被覆」については開示されているものの，それ以外にいかなる「被覆」が実施態様として望ましいのかについては一切開示されていないというほかない。

　このように，仮に，「洗浄またはすすぎ洗い」が「被覆する」ことと同義であったとしても，当業者は，「洗浄またはすすぎ洗い」する工程以外に，被覆する工程を理解することができない。

　したがって，被告が主張するように，段落【００３０】及び【００３３】の各記載を実施例３及び７などと関連させてみても，当業者は，本件発明の「被覆」を理解することができないといわざるを得ない。また，段落【００３３】の記載，実施例３及び７の記載から，ルイス酸抑制剤量に応じて「被覆」の具体的態様を適宜変更可能であることが理解できるともいえない。

　以上のとおり，本件特許の構成要件（Ｄ）は，分割出願明細書に記載されておらず，また，同明細書の記載から自明な事項ともいえないから，本件分割は，分割要件に違反しているというべきであって，分割要件を充足するとした審決の判断には誤りがある。したがって，本件第３審判請求に対する審決は取消しを免れない。

★検討

　本件においては、狭い実施例の記載から、広い上位概念としての発明が実質的に記載されていると導けるか否かが争点の一つとなった。

　本件では、分割要件として争われているが、新規事項の追加は手続補正時にも問題となる重要な要件であり、また、実施可能要件の問題にもなる。

　明細書作成時には、後々問題が起こらないよう、無駄がなく、かつ十分な記載を心がけたい。


⑨平成22年1月20日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20(行ｹ)10134　担当：諌山
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：進歩性、サポート要件、新規事項
★手続の経緯

　平成１５年　２月　５日　本件特許出願（特願２００３－２７９０２）
　平成２０年　６月２７日　拒絶査定
　平成２０年　８月　４日　審判請求（不服２００８－１９６７６号）
　平成２１年　２月　３日　手続補正日（以下、「本件補正」という。）
　平成２１年　４月１５日　拒絶審決
　平成２１年　４月３０日　審決謄本送達
★争点

　本件審決の理由は、

・新請求項１についてされた補正が新規事項の追加に該当し（１７条の２第３項違反）、

・新請求項１に係る発明は、サポート要件を満たさず（３６条６項１号違反）、

・新請求項１に係る発明は、引用発明１～４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り（２９条２項違反）独立特許要件を満たさないから、

本件補正を却下し、

・本願発明も、引用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（２９条２項違反）から、

特許を受けることができないとしたものである。

　これに対して原告が、取消事由１：本件補正を却下した判断の誤り、及び取消事由２：本願発明１と引用発明１との相違点の認定・判断の誤りを挙げて訴訟を提起した事案である。
★本願発明

１.本件補正前の特許請求の範囲：以下、「本願発明」という。
２.本件補正に係る特許請求の範囲：以下、「本件補正発明」という。（下線部分が補正箇所である。
【請求項１】

　大麦を原料とする焼酎製造において副成する大麦焼酎蒸留残液を固液分離して液体分を得、該液体分を芳香族系又はメタクリル系合成吸着剤を用いる吸着処理に付して合成吸着剤吸着画分を得、該合成吸着剤吸着画分をアルカリ又はエタノールを用いて溶出することにより得られる脱着画分からなり、乾燥物重量で、粗タンパク４０乃至６０重量％、ポリフェノール７乃至１２重量％、多糖類５乃至１０重量％（糖組成：グルコース０乃至２重量％、キシロース３乃至５重量％、及びアラビノース２乃至５重量％）、有機酸４乃至１０重量％（リンゴ酸１乃至３重量％、クエン酸２乃至４重量％、コハク酸０乃至１重量％、乳酸０乃至６重量％、及び酢酸０乃至１重量％）、及び遊離糖類０乃至２重量％（マルトース０乃至１重量％、キシロース０乃至１重量％、アラビノース０乃至１重量％、及びグルコース０乃至１重量％）の成分組成を有する組成物からなる活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤。
【請求項２】

　前記脱着画分は、凍結乾燥粉末形態のものである請求項１に記載のヒドロキシラジカル消去剤。
【請求項３】

　医薬剤として使用する請求項１又は２に記載のヒドロキシラジカル消去剤。
★裁判所の判断　（下線は当所による。）

１ 取消事由１（本件補正を却下した判断の誤り）について
(1) 新規事項の追加に係る判断について
　本件審決は、本件補正による新請求項１に係る補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」及び同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」につき、当初明細書においては、「抗酸化物質」全般又は「抗酸化作用」全般につき「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ことに係る記載のみであり、「ヒドロキシラジカル消去剤」又は「ヒドロキシラジカル消去活性」につき、他の「抗酸化物質」又は「抗酸化作用」に比して特に「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ことが記載されているものとはいえず、本件補正は、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないとした。
　明細書の記載によると、当初明細書に記載される抗酸化作用を有する組成物は、単なる焼酎蒸留廃液からなる抗酸化物質と比べて、優れたヒドロキシラジカル消去活性を有するものであること、同組成物は、それ故、老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて良好であることが記載されているものであって、そうすると、本件補正による新請求項１に係る組成物が、補正事項(ｂ)「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効である」ものであって、また、同(ｃ)「ヒドロキシラジカル消去剤」との用途に用い得るものであることは、当初明細書に記載された事項の範囲内のものというべきである。
　もっとも、被告は、当初明細書には、「ヒドロキシラジカル消去剤」との文言は存在せず、単に「抗酸化剤」又は「抗酸化作用」と「活性酸素によって誘発される生活習慣病」との関係に係る従来技術が示されたものにすぎないから、当初明細書の記載では、本願補正発明に係る「組成物」からなる「ヒドロキシラジカル消去剤」について実体的に記載されたものではないと主張する。しかしながら、上記イのとおり、当初明細書の【００４０】には、ヒドロキシラジカル消去活性を有する抗酸化作用を有する組成物及びこれが活性酸素によって誘発される種々の生活習慣病の予防に有効であることが記載されているのであって、被告の主張は採用することができない。
また、被告は、当初明細書の記載においては、本願補正発明に係る「組成物」の「活性酸素によって誘発される生活習慣病」に対する有効性についても全く確認されておらず、有効性が不明であるとして、新請求項１には新規事項の追加があると主張するが、これは、記載不備や進歩性の判断における発明の効果の問題であって、新規事項の追加の有無の問題ではないから、被告の主張は採用し得ない。

　したがって、新請求項１に係る本件補正について、当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものということができないとした本件審決の判断は誤りである。

(2) 記載不備（明細書のサポート要件違反）との判断について
　本件審決は、新請求項１には「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」が記載されているが、本願明細書の発明の詳細な説明には、（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば、どの程度の抗酸化作用を有していれば、生活習慣病（の予防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないこと、また、疾病（の予防）に対する効果の有無を論じる場合、生体に対する薬理的又は臨床的な検証を要するが、同検証に係る記載又はそれを示唆する記載もないことを挙げ、本件補正発明が明細書の発明の詳細な説明に記載したものであるということができないとした。
　しかしながら、特許請求の範囲が、特許法３６条６項１号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。
　明細書の記載及び提出証拠によると、当業者が、ヒドロキシラジカル消去活性の大小や本願発明の抗酸化作用を有する組成物が強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有して種々の生活習慣病の予防に好適であること等を記載する本願明細書に接し、上記エの公知の知見をも加味すると、本件補正発明の組成物が、活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを認識することができるものであって、本件補正発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、その記載によって、生活習慣病などの疾患に対して有効である抗酸化物質を提供しようとする課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができる。
　この点に関し、本件審決は、本願明細書の発明の詳細な説明には、（活性酸素によって誘発される）生活習慣病（の予防）に対する効果の有無及び当該効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係（例えば、どの程度の抗酸化作用を有していれば、生活習慣病（の予防）に対する効果を有するとするのかなど）に係る記載又はそれらを示唆する記載はないと説示する。

　しかしながら、本願明細書には、本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識することができる記載があることは上記のとおりであり、また、新請求項１には、どの程度の抗酸化作用を有していれば生活習慣病（の予防）に対する効果を有するかなどの生活習慣病の予防に対する効果とヒドロキシラジカル消去活性などの抗酸化作用の大小との対応関係についてまで記載されておらず、このような対応関係について発明の詳細な説明中に記載されている必要があると解されるものでもない。
　また、本件審決は、疾病（の予防）に対する効果の有無を論じる場合、生体に対する薬理的又は臨床的な検証を要することが当業者に自明であるところ、本願明細書の発明の詳細な説明の記載を検討しても、同検証に係る記載又はそれを示唆する記載はないから、新請求項１について、本願明細書の発明の詳細な説明はサポート要件を満たすということができないとも説示する。
　しかしながら、医薬についての用途発明において、疾病の予防に対する効果の有無を論ずる場合、たとえ生体に対する薬理的又は臨床的な検証の記載又は示唆がないとしても、生体を用いない実験において、どのような化合物等をどのような実験方法において適用し、どのような結果が得られたのか、その適用方法が特許請求の範囲の記載における医薬の用途とどのような関連性があるのかが明らかにされているならば、公開された発明について権利を請求するものとして、特許法３６条６項１号に適合するものということができるところ、上記ウのとおりの本願明細書の実施例１や図１の記載、本願発明の抗酸化作用を有する組成物は、極めて強力なヒドロキシラジカル消去活性からなる抗酸化作用を有するもので、活性酸素によって誘発される老化や動脈硬化等の種々の生活習慣病の予防に極めて好適であることなどの記載によると、同号で求められる要件を満たしているものということができる。
　したがって、本件審決の上記判断は、いずれも誤りである。
　また、被告は、本願明細書のデオキシリボース法による測定法について、①過酸化水素が活性酸素であること、②本件補正発明に係る組成物自体に糖類が含まれていること、③溶媒であるジメチルスルフォキシド自体がヒドロキシラジカル消去剤であること、④反応時間が長いことから、同測定法はヒドロキシラジカル消去活性の測定法としては技術的に不適当であると主張する。しかしながら、本願明細書のデオキシリボース法による実施例１の測定では、組成物を入れたものと溶媒のみの対照との間で比較しているのであるから、上記①、③及び④の事情があるとしても、両者間のヒドロキシラジカル消去活性の有意な差をもって、実施例１の組成物にヒドロキシラジカル消去活性があるものということができ、また、上記②については、本件補正発明に含まれる糖類によって「マロンアルデヒド」が発生するならば、逆に、その分、数値としてはヒドロキシラジカル消去活性が低くなるから、それにもかかわらず、実施例１について対照との間でヒドロキシラジカル消去活性の有意な差が認められることからしても、実施例１の組成物にヒドロキシラジカル消去活性があるものということができるから、被告の主張は採用し得ない。被告は、さらに、生体に適用する抗酸化剤については、食品又は医薬として経口摂取又は外用された場合に、消化・吸収されて生体内に取り込まれるか否か、さらに、生体内に吸収又は静脈注射などで投与された抗酸化剤がヒドロキシラジカルなどの活性酸素が生成する部位に適切な濃度以上で到達するか否かなどを確認する必要があるとも主張するが、上記オのとおり、本件補正発明の組成物が活性酸素によって誘発される生活習慣病の予防に対して効果を有することを当業者が認識できるものであるから、被告の主張は採用することができない。

(3) 進歩性がないとの判断について
　相違点３に係る判断の誤りについて
　本件審決は、本件補正発明と引用発明１との一致点及び相違点を、前記第２の３(2)アのとおり認定したところ、原告らは、本件補正発明と引用発明１とは、焼酎蒸留廃液を原料とする点でのみ一致し、「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」であるか、「酸化防止対象と接触させ酸化防止作用を発揮する酸化防止剤」であるかで相違するものであるから、審決の一致点の認定には技術分野が異なるという相違点を看過した誤りがあると主張するが、この点については、相違点３（本件補正発明は、「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」であるのに対し、引用発明1 では「酸化防止剤」である点）にも関係するところであるから、まず、相違点３について検討することとする。
　引用例１（甲１）の発明の詳細な説明には、次の記載がある。本発明は、焼酎蒸留廃液等を用いた酸化防止方法及び防錆剤に関するものであって（【０００１】）、焼酎蒸留廃液を主体とする酸化防止剤を酸化防止対象と接触させることを特徴とする酸化防止方法であること（【０００７】）、本発明に用いられる焼酎蒸留廃液は、各種焼酎の製造工程において蒸留により原酒が製造される際に残る廃液であり、これをそのまま用いてもよいし、必要に応じて固形分を一部又はほぼ完全に除去したものを用いてもよいこと（【０００９】）、本発明における焼酎蒸留廃液の使用態様は特に限定されないが、酸化防止対象が金属部材で、防錆効果を求めるものであれば、これを焼酎蒸留廃液に浸漬したり、焼酎蒸留廃液を噴霧、塗布等したりすればよく（【００１０】）、焼酎蒸留廃液中に酸化防止対象を浸漬した状態では、錆がほぼ完全に防止されるという防錆効果があり、また、浸漬後、露出させた後には、酸化防止対象の表面に黒錆状の被膜が形成されて、それ以上の腐食を防止すること（【００１２】）、焼酎蒸留廃液は、自然食品等への添加による酸化防止剤的な使用態様も考えられること（【００１５】）。また、実施例１～９は、すべて鉄くぎの防錆についての試験例である。以上の記載によると、引用発明１は、金属、食品等の酸化防止対象と接触させて酸化防止作用を発揮する酸化防止剤についての発明ということができる。一方、引用例１には、生体内にかかわる抗酸化剤、活性酸素によって誘発される疾病の存在、活性酸素によって誘発される生活習慣病についての記載及び示唆はない。
　引用例２（甲２）は、マメ（Leguminosae）科ロンコカルプス（Lonchocarpus）属植物の抽出物を配合することを特徴とする皮膚外用剤（【請求項１】）、ロンコカルプス（Lonchocarpus）属植物がバルバスコ（barbasco …）である請求項１記載の皮膚外用剤（【請求項２】）、請求項１又は２記載の植物の抽出物を有効成分として配合することを特徴とする抗酸化剤（【請求項３】）、請求項１又は２記載の植物の抽出物を配合することを特徴とする化粧料（【請求項４】）に係る発明を記載し、また、発明の詳細な説明によると、皮膚外用剤に関し、更に詳しくは、特定の植物の抽出物を配合することにより皮膚の脂質成分の酸化や皮膚の酸化傷害を予防し、体臭等の匂いの発生や皮膚老化防止への有効性を発揮する皮膚外用剤（【０００２】）についての発明を記載するものであるが、活性酸素によって誘発される生活習慣病についての記載及び示唆はない。

　引用例３（甲３）は、脱脂ゴマ種子を原料として用い、この脱脂ゴマ種子からセサミノールトリグルコシドを簡便に高純度かつ高回収率で分離することができる方法に関する発明について記載するものであって、ゴマ種子中に含まれるセサミノール配糖体が生態系においてヒドロキシラジカル消去効果等の生理活性を有することが記載されている（【０００１】）が、活性酸素によって誘発される生活習慣病についての記載及び示唆はない。
　引用例４（甲４）は、植物に由来するポリフェノール含有液、例えば果汁、野菜汁、糖液等の植物汁、植物や植物汁の加工品及び同加工品の加工工程で生じる排出液などからポリフェノール類の濃縮・精製方法に関する発明（【０００１】）を記載するものであるが、活性酸素によって誘発される疾病の存在、活性酸素によって誘発される生活習慣病についての記載及び示唆はない。
　以上によると、引用発明１は、防錆剤や食品等の酸化防止剤についての発明であり、活性酸素によって誘発される生活習慣病について記載又は示唆するところはなく、また、引用発明２～４についても同様であるから、引用発明によっては、活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるという物性を有するヒドロキシラジカル消去剤に当業者が容易に想到することができたものということはできない。
★検討

　引用発明はいずれも酸化防止対象と接触させ酸化防止作用を発揮する酸化防止剤に係るものであり、引用文献中には生体内に関わる抗酸化剤や、活性酸素によって誘発される疾病/生活習慣病についての記載も示唆もないため、拒絶査定不服審判請求後の「活性酸素によって誘発される生活習慣病に対して有効であるヒドロキシラジカル消去剤」と用途を限定する補正は、少なくとも本拒絶査定に対する進歩性の主張においては有効であったと考える（ただし疾病に対する抗酸化の新たな引例を今後示されたら、進歩性は否定され得るだろう）。かかる補正について、本願の剤の効果と用途は当初明細書中に明示されているので、「ヒドロキシラジカル消去剤」という文言が当初明細書中になくとも、新規事項の追加に該当しないとした判決は妥当である。

　医薬の用途発明における疾病の予防効果のサポート要件について、明細書に生体に対する臨床データがないとしても、生体を用いない実験における化合物の具体的な適用方法と結果、及びその適用方法とクレームの医薬の用途との関連性を明らかにすればサポート要件を満たすと判示した意義は大きいと考える。生体に対する臨床データがないことを理由にサポート要件違反の拒絶理由を通知された場合、これらの判示に基づいて反論が可能と考える。

⑫平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成21(行ｹ)10033　担当：辻田
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：医薬用途発明におけるサポート要件
★手続の経緯
　平成１４年１０月４日　出願（特願２００３－５３７６３９号）
　平成１８年９月４日　拒絶査定
　平成１８年１２月４日　拒絶査定不服審判請求（不服２００６－２７３１９号）
　平成２０年９月２９日　請求は成り立たないとの審決
★争点
　特許請求の範囲
【請求項１】
　場合により薬学的に許容可能な酸付加塩形態にあってもよいフリバンセリンの，性欲障害治療用薬剤を製造するための使用。
　審決の要旨は以下の通りである。
(1) 医薬についての用途発明においては，一般に，有効成分の物質名，化学構造だけからその有用性を予測することは困難であり，発明の詳細な説明に有効量，投与方法，製剤化のための事項がある程度記載されている場合であっても，それだけでは当業者が当該医薬が実際にその用途において有用性があるか否かを知ることができないから，特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるというためには，発明の詳細な説明において，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がされることにより，その用途の有用性が裏付けられていることが必要である。
(2) 本願明細書の発明の詳細な説明には，フリバンセリンの本願発明の医薬用途における有用性を裏付ける記載はない。
(3) したがって，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，特許法（以下「法」という。）３６条６項１号に規定する「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」との要件を満たさない。
　上記審決における特許法３６条６項１号の解釈（１）、及び本発明が同号の要件を満たさないとした判断の当否（２）（３）について争われた。
· 裁判所の判断　（下線は当所による。）
　法３６条６項１号の規定は，「特許請求の範囲」の記載について，「発明の詳細な説明」の記載とを対比して，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。
　「特許請求の範囲の記載」が法３６条６項１号に適合するか否か，すなわち「特許請求の範囲の記載」が「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」か否かを判断するに当たっては，その前提として「発明の詳細な説明」がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。
　他方，「発明の詳細な説明」の記載に関しては，法３６条４項１号が，独立して「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他の・・・技術上の意義を理解するために必要な事項」及び「（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」との要件を定めているので，同項所定の要件への適合性を欠く場合は，そのこと自体で，その出願は拒絶理由を有し，又は，独立の無効理由（特許法１２３条１項４号）となる筋合いである。
　そうであるところ，法３６条６項１号の規定の解釈に当たり，「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する」という同号の趣旨から離れて，法３６条４項１号の要件適合性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，同一事項を二重に判断することになりかねない。
　したがって，法３６条６項１号の規定の解釈に当たっては，特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り，例えば，特許請求の範囲が特異な形式で記載されているため，法３６条６項１号の判断の前提として，「発明の詳細な説明」を上記のような手法により解釈しない限り，特許制度の趣旨に著しく反するなど特段の事情のある場合はさておき，そのような事情がない限りは，同条４項１号の要件適合性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というべきである。
　法３６条４項１号は，特許を受けることによって独占権を得るためには，第三者に対し，発明が解決しようとする課題，解決手段，その他の発明の技術上の意義を理解するために必要な情報を開示し，発明を実施するための明確でかつ十分な情報を提供することが必要であるとの観点から，これに必要と認められる事項を「発明の詳細な説明」に記載すべき旨を課した規定である。そして，一般に，医薬品の用途発明が認められる我が国の特許法の下においては，「発明の詳細な説明」の記載に，用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが，多くの場合に妥当すると解すべきであって，検証過程を明らかにするためには，医薬品と用途との関連性を示したデータによることが，最も有効，適切かつ合理-的な方法であるといえるから，そのようなデータが記載されていないときには，その発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとされる場合は多いといえるであろう。
　しかし，審決が，法３６条６項１号の要件充足性との関係で，「発明の詳細な説明において，薬理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り，その用途の有用性が裏付けられている必要があ（る）」と述べている部分は，特段の事情のない限り，薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることが，必要不可欠な条件（要件）ということはできない。
　しかし，審決は，発明の詳細な説明の記載によって理解される技術的事項の範囲を，特許請求の範囲との対比において，検討したのではなく，「薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載」があるか否かのみを検討して，そのような記載がないことを理由として，法３６条６項１号の要件充足性がないとしたものであって，本願の特許請求の範囲の記載が，どのような理由により，発明の詳細な説明で記載された技術的事項の範囲を超えているかの具体的な検討をすることなく，同条６項１号所定の要件を満たさないとした点において，理由不備の違法があるというべきである。また，本件においては，「特許請求の範囲」が特異な形式で記載され，法３６条６項１号の要件を充足しないと解さない限り，産業の発展を阻害するおそれが生じるなど特段の事情は存在しない。
　なるほど，本願明細書の発明の詳細な説明においては，「フリバンセリンが，性欲強化特性を有する」等の技術的事項が確かであること等の論証過程に関する具体的な記載はされていない。しかし，発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであること等の論証過程に解する具体的な記載を欠くとの点については，専ら，法３６条４項１号の趣旨に照らして，その要件の充足を判断すれば足りるのであって，法３６条６項１号所定の要件の充足の有無の前提として判断すべきでないことは，前記説示のとおりである（なお，発明の詳細な説明に記載された技術的事項が確かであるか否か等に関する具体的な論証過程が開示されていない場合において，法３６条４項１号所定の要件を充足しているか否かの判断をするに際しても，たとえ具体的な記載がなくとも，出願時において，当業者が，発明の解決課題，解決手段等技術的意義を理解し，発明を実施できるか否かにつき，一切の事情を総合考慮して，結論を導くべき筋合いである。）。
★検討
　医薬の分野の出願で、セットで問題となることが多い実施可能要件（３６条４項１号）とサポート要件（３６条６項１号）の意義について明確にされた点で、意義がある。
　サポート要件は、特許請求の範囲の記載が，発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して，前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足りるとされた。
　医薬発明について保護を受けようとする場合、その薬効についてどの程度の証拠を開示して説明すれば、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されたものといえるか、の判断基準を本判決は明示していないが、判決中に垣間見られるように、医薬発明について保護を受けようとする場合、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されたものというためには、用途の有用性を客観的に検証する過程が明らかにされることが必要であり，そのためには薬理データを記載することが適切であると考えておくべきであろう。

⑬平成22年1月28日　知財高裁　審決取消訴訟　平成20(行ｹ)10112　担当：下田
★Ｋｅｙｗｏｒｄ：進歩性、発明の認定
★手続の経緯

　平成１３年２月１３日　　出願（特願２００１－５５８２５９）

　平成１９年１月　５日　　設定登録（特許第３８９６８５０号）
　平成２０年４月３０日　　無効審判請求（無効２００８－８０００７８）
　平成２１年３月３０日　　無効審決の謄本送達
★争点

　本件特許発明が、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか否か。
　本願発明

【請求項１】
ポリアミド系樹脂からなる層（Ａ）と、前記層（Ａ）と積層されている含フッ素エチレン性重合体からなる層（Ｂ）とを有する樹脂積層体であって、
前記ポリアミド系樹脂は、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６１０、ナイロン６１２、ナイロン６／６６、ナイロン６６／１２、ナイロン６／ポリエステル共重合体、ナイロン６／ポリエーテル共重合体、ナイロン１２／ポリエステル共重合体及びナイロン１２／ポリエーテル共重合体、並びに、これらのブレンド物からなる群から選択された少なくとも１種であり、アミン価が１０～６０当量／１０６ｇ、酸価が４０当量／１０６ｇ以下のものであり、
前記含フッ素エチレン性重合体は、カルボニル基を有する含フッ素エチレン性重合体であることを特徴とする樹脂積層体。


　引用発明（甲１Ａ：ＷＯ９９／４５０４４号パンフレット）

「請求の範囲
１．ポリマー鎖末端または側鎖にカーボネート基を有し、カーボネート基の数が主鎖炭素数１×１０６個に対し、１５０個以上である含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着性材料。
２．ポリマー鎖末端または側鎖にカルボン酸ハライド基を有し、カルボン酸ハライド基の数が主鎖炭素数１×１０６個に対し、１５０個以上である含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着性材料。
３．ポリマー鎖末端または側鎖にカーボネート基およびカルボン酸ハライド基を有し、カーボネート基とカルボン酸ハライド基の合計数が主鎖炭素数１×１０６個に対し、１５０個以上である含フッ素エチレン性重合体からなる含フッ素接着性材料」
２６．（Ａ）請求項１～１５のいずれかに記載の含フッ素接着性材料からなる層と（Ｂ）層（Ａ）と親和性または反応性を示す部位を有する有機材料であるポリアミド類からなる層とからなる積層体を成形してなる燃料配管用多層チューブまたは燃料配管用多層ホース。」

★審決の判断（下線は当所による）
　審決に於いて、両発明の一致点・相違点を以下のとおり認定した。

○一致点

「ポリアミド系樹脂からなる層（Ａ）と、前記層（Ａ）と積層されている含フッ素エチレン性重合体からなる層（Ｂ）とを有する樹脂積層体であって、前記ポリアミド系樹脂は、ナイロン６、ナイロン６６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６１２、ナイロン６／６６、及び、これらのブレンド物からなる群から選択された少なくとも１種であり、前記含フッ素エチレン性重合体は、カルボニル基を有する含フッ素エチレン性重合体である、樹脂積層体」である点。
○相違点
特許発明は、樹脂積層体における「ポリアミド系樹脂」が「アミン価が２３～６０当量／１０ ｇ、酸価が４０当量／１０ ｇ以下のもの」であるのに対して、甲１発明における「ポリアミド」は、「層(Ａ)と親和性または反応性を示す部位を有する」ことが規定されているが、その「アミン価」及び「酸価」が特定されていない点。
○判断
相違点１において、甲１発明Ａの「ポリアミド」が「層（Ａ）と親和性または反応性を示す部位を有する」との趣旨は、発明の詳細な説明中の記載からみれば、「カルボニル基を有する含フッ素エチレン性重合体におけるカルボニル基を親和性または反応性を示す官能基または極性基を有する」、ことを意味するものと認められる。
しかしながら、甲１発明Ａにおけるポリアミドにあっては、「層（Ａ）と親和性または反応性を示す部位」がいかなる「カルボニル基と親和性または反応性を示す官能基または極性基」であるのかは特定されていない。そこで、甲６の３をみると、発明の詳細な説明の記載から、ＰＡ６、ＰＡ６６、ＰＡ１２等のポリアミドが有するアミノ末端基が、ポリケトンポリマーと反応することが開示されている。そして、ポリケトンポリマーが、カルボニル基を有するポリマーであることは、当業者に周知の事項であるから、結局のところ、ＰＡ６、ＰＡ６６、ＰＡ１２等のポリアミドが有するアミノ末端基が、カルボニル基と反応性であることは、当業者が直ちに認識できる程度のことと認められる。してみれば、甲１に記載された甲１発明Ａに接した当業者であれば，「ポリアミド」が有する「層（Ａ）と親和性または反応性を示す部位」たる、「カルボニル基と親和性または反応性を示す官能基または極性基」として、アミノ基を想到することは、極めて自然なことと認められるから、該アミノ基の量の最適範囲を選定することは、当業者が通常実施する程度のことである。
★裁判所の判断（下線は当所による）

○甲１発明の認定の誤り

甲１の記載によれば、甲１発明Ａは、本来接着力が低い含フッ素ポリマーの接着力を改善するために、含フッ素エチレン性重合体の官能基に着目し、含フッ素エチレン性重合体がポリマー鎖末端又は側鎖に特定数以上のカーボネート基及び／又はカルボン酸ハライド基を有するようにすることによって接着力の向上を図ったものであるといえる。含フッ素エチレン性重合体のカルボニル基含有官能基については、「カーボネート基および／またはカルボン酸ハライド基を総称して、単に『カルボニル基含有官能基』という。」（明細書４頁２行～４行）とされて、カルボニル基含有官能基がカーボネート基及び／又はカルボン酸ハライド基を意味するものとされ、カーボネート基及びカルボン酸ハライド基以外のカルボニル基についての記載はない。他方、カーボネート基及びカルボン酸ハライド基については、具体的な化学式を示して、その例が示されている（４頁２５行～５頁５行）。そうすると、引用例（甲１）において、「カルボニル基含有官能基」との文言が用いられているとしても、これを甲１の記載に即して検討すれば、甲１には、含フッ素エチレン性重合体の官能基として、カーボネート基及びカルボン酸ハライド基のみが開示されているにすぎず、それ以外のカルボニル基含有官能基についての開示はない。したがって、甲１発明Ａのカーボネート基及びカルボン酸ハライド基について、その上位概念である「カルボニル基」と認定した審決の認定に誤りがある。
○容易想到性の誤り

　・・・引用例（甲１）には、ポリアミドについて、発明の対象となった含フッ素エチレン性重合体と接着性のよい既存のポリアミド材料を選択するという視点からの記載がされているだけであり、ポリアミドの側の特定の官能基又は極性基に注目し、アミン価、酸価を調整して、含フッ素接着性材料との接着力を増加させることについての記載はない。したがって、当業者が甲１の記載を見たとしても、フッ素性接着材料との接着性のよい材料としてポリアミドを認識し、そのポリアミドの中からより接着力の強い材料を選択することについての示唆を与えられることはあるとしても、そこから、ポリアミドの官能基又は極性基に着目し、アミン価、酸価を調整することにより接着性を向上させるということについてまで示唆を与えられるということはできない。
★検討

　今回の裁判例では、引用文献の明細書中の記載から、引用発明には上位概念として「カルボニル基」が開示されていると認定した特許庁の判断を覆した。複数の下位概念が明細書中に記載されていたとしても、直ちに上位概念が開示されているとできないことが改めて示された点、有意義である。拒絶理由通知において審査官が、引用文献における発明の認定を「上位概念」として引用している場合においては、発明の詳細な説明の記載から勘案し「上位概念」で認定すべきでないことを反論することができることになる。拒絶理由の対応を検討する際には、単純に審査官が引用した文言が上位概念として引用文献中にあることを確認するだけではなく、引用発明の内容をしっかり把握し、どのような発明が開示されているといえるのかを検討すべきである。
検討：弁理士　佐貫　伸一

弁理士　丹羽　武司

弁理士　辻田　朋子

弁理士　下田　俊明

平成２１年度弁理士試験合格者　杉江　顕一
平成２１年度弁理士試験合格者　諌山　雅美
平成２１年度弁理士試験合格者　堺　　繁嗣
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2009年12－2010年1月のpick up判例　　日本の知財判例15件、ＣＡＦＣ判決 3件


このうち、注目すべき裁判例は、


知財高裁　平成21(行ｹ)10070（Keyword:一致点・相違点の判断）、


②、③：知財高裁　平成21(行ｹ)10092,10093（Keyword:延長登録拒絶）、


　⑦：知財高裁　平成20(行ｹ)10235（Keyword:実施可能要件）、


⑧：知財高裁　平成20(行ｹ)10276（Keyword:分割出願の要件）、


⑨：知財高裁　平成20(行ｹ)10134（Keyword:新規性、サポート要件、新規事項）、


⑫：知財高裁　平成21(行ｹ)10033（Keyword:医薬用途発明のサポート要件）


⑬：知財高裁　平成21(行ｹ)10112（Keyword:進歩性、発明の認定）


及び、CAFC①判決。
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