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　抄　録　本事件は，誘導体磁気及びこれを用いた誘導体共振器の発明に係る特許について損害賠償
請求訴訟が提起され，被告から無効審判が提起され，その控訴事件と審決取消訴訟が知的財産高等裁
判所の同一の部に係属し，同日に判決が下された事案である。ここでの争点はいずれの訴訟事件にお
いても同一の特許（数値限定発明）に対する法29条違反であり，引用文献に記載されていない特性を
立証するために実験報告書が提出されているが，損害賠償請求控訴事件と審決取消訴訟とで異なる引
用文献と実験報告書によって有効・無効の判断が分かれている。このように，本件は知的財産高等裁
判所で統一的に判断が下されていながら判断が明確に分かれた珍しいケースであることから，本稿で
は，これらの裁判例を基に，数値限定を伴い作用効果について規定された発明に関して実験報告書を
提出する際の実務上の留意点等について考察してみた。
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1 ．	はじめに

本事件は，知的財産高等裁判所の同一の部に
係属した同一の特許に係る損害賠償請求控訴事
件と特許無効審決に対する審決取消訴訟事件
（当該無効審判事件において審決取消訴訟は二
度提起されており，事件番号はそれぞれ平成24
年（行ケ）第10180号，平成25年（行ケ）第10324号
であるが，特に断らない限り後者を指すことと
する）につき，前者では特許無効（法104条の３）
により控訴棄却判決が下され，後者では特許無
効とした審決を取り消す旨の判決が下されてい
る。特許侵害訴訟における特許無効の抗弁と当

数値限定発明の特許性判断における	
実験データを巡る攻防の留意点
──誘導体磁気及びこれを用いた誘導体共振器事件──
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該特許に係る無効審判の審決取消訴訟事件で
は，知的財産高等裁判所の同一の部で統一的な
判断がなされるという運用が採られているが，
本件では一見矛盾する判断が下されているよう
に思われる。しかしながら，審決取消訴訟事件
においては甲１公報（特開平6 -76633号，以下「引
用文献１」といい，ここに記載の引用発明を「引
用発明１」ということがある）に基づき特許無
効とした審決が取り消されたのに対し，損害賠
償控訴事件では，審決取消訴訟事件では主張さ
れていない乙１公報（特開平7 -57537号，以下「引
用文献２」といい，ここに記載の引用発明を「引
用発明２」ということがある）に基づく特許無
効の判断が下されているのである。すなわち，
引用文献１に対しては法29条違反にならない
が，引用文献２に対しては法29条違反という意
味で一貫した判断がなされているのであるが，
以下では，それらの事案の概要について簡潔に
示した上で，本件事案における各争点について
解説を加えることとする。

2 ．	事案の概要

2．1　はじめに

本件の損害賠償請求事件及び審決取消訴訟
は，複雑な経緯を経て今回の判決に至っている
ことから，本件事案の争点を検討するに先立ち，
まずは本事件の概要（判決に至る経緯）につい
て説明することとする。なお，本稿における各
当事者は，損害賠償請求訴訟事件の原審（大阪
地方裁判所）に合わせて，特許権者（損害賠償
控訴事件の控訴人で審決取消訴訟事件の原告）
を「原告」と，審決取消訴訟事件の被控訴人（審
決取消訴訟事件の被告）を「被告」と，対象と
なった特許第3830342号（平成12年６月26日，
優先権主張基礎出願。同年９月18日特許出願，
平成18年７月21日設定登録）を「本件特許」と
それぞれ表記することとする。

2．2　本件訂正発明

本件では，無効審判事件（無効2010 -800137
号事件。以下，「本件無効審判事件」という。）
において，原告より後述する本件訂正がなされ
ており，訂正後の請求項１は以下のとおりであ
る（訂正によって加わった箇所は下線に示す構
成要件Ｅである）。なお，ここでは請求項１に
係る発明（以下，「本件訂正発明」という）を，
判決文の分説に従って以下に示す（請求項２以
降については争点とならなかったため省略す
る）。
「Ａ　金属元素として少なくとも稀土類元素

（Ln：但し，Laを稀土類元素のうちモル比で90
％以上含有するもの），Al，Ｍ（ＭはCaおよび
／またはSr），及びTiを含有し，
Ｂ　組成式をａLn2OX・ｂAl2O3・ｃMO・

ｄTiO2（但し，３≦ｘ≦４）と表したときａ，ｂ，
ｃ，ｄが，
　0.056≦ａ≦0.214
　0.056≦ｂ≦0.214
　0.286≦ｃ≦0.500
　0.230＜ｄ＜0.470
　ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１
を満足し，
Ｃ　結晶系が六方晶および／または斜方晶の

結晶を80体積％以上有する酸化物からなり，
Ｄ　前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ
-Al2O3および／またはθ -Al2O3の結晶相として
存在するとともに，前記β -Al2O3および／また
はθ -Al2O3の結晶相を１／100000～３体積％含
有し，
Ｅ　１GHzでのＱ値に換算した時のＱ値が

40000以上である
Ｆ　ことを特徴とする誘電体磁器。」
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57200である
Ｆ　誘電体磁器」

（3）		本件訂正発明と引用発明２の一致点及び
相違点

本件損害賠償控訴事件においては，本件訂正
発明と引用発明２（乙１発明）を対比し，一致
点相違点を以下のとおり認定している。
１）一致点
「Ａ　金属元素として少なくとも稀土類元素

（Ln：但し，Laを稀土類元素のうちモル比で90
％以上含有するもの），Al，Ｍ（ＭはCaおよび
／またはSr），及びTiを含有し，
Ｂ　組成式をａLn2OX・ｂAl2O3・ｃMO・

ｄTiO2（但し，３≦ｘ≦４）と表したときａ，ｂ，
ｃ，ｄが，
　0.056≦ａ≦0.214
　0.056≦ｂ≦0.214
　0.286≦ｃ≦0.500
　0.230＜ｄ＜0.470
　ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１
を満足し，
Ｅ　１GHzでのＱ値に換算した時のＱ値が

40000以上である
Ｆ　誘電体磁器。」
２）相違点
「誘電体磁器が，本件訂正発明では，「結晶系
が六方晶および／または斜方晶の結晶を80体積
％以上有する酸化物からなり」（構成要件Ｃ），
「前記Alの酸化物の少なくとも一部がβ -Al2O3
および／またはθ -Al2O3の結晶相として存在す
るとともに，前記β -Al2O3および／またはθ
-Al2O3の結晶相を１／100000～３体積％含有」
する（構成要件Ｄ）のに対して，引用発明２（乙
１発明）では，このような結晶に関する構成を
備えているか不明である点」

2．3　損害賠償控訴事件の概要

（1）事案の概要
本件特許の特許権者である原告が，業として
被告製品の販売をしている被告に対し，金１億
円及びこれに対する不法行為の後の日である平
成24年12月１日から支払済みまで民法所定の年
５分の割合による遅延損害金の支払を請求した
事案である。
原判決は，本件訂正発明は，当業者が引用発

明１に基づいて容易に発明することができたか
ら，本件特許は特許無効審判により無効にされ
るべきものであるとして，原告の請求を全部棄
却したため，本件控訴を提起した。
これに対し，控訴審では，引用発明１には触
れることなく，本件訂正発明は引用文献２に記
載された発明（引用発明２）と同一であるから，
本件特許は特許無効審判により無効にされるべ
きものであり，これと結論を同じくする原判決
は正当であるとして，本件控訴を棄却した。

（2）引用発明
本件損害賠償控訴事件においては，乙１公報
の図１の試料４又は５の実施例が乙１発明（引
用発明２）と認定されており，そのうち試料４
に係る構成はそれぞれ以下のとおりである。
「Ａ　金属元素としてLa，Al，Ca及びTiを含
有し，
Ｂ　組成式をy1（La2O3）・ｚ（Al2O3）・ｗ（CaO） 

・ｘ（TiO2）と表したときy1，ｚ，ｗ，ｘが，
　y1＝0.1061
　ｚ＝0.1061
　ｗ＝0.3939
　ｘ＝0.3939
　であって，かつ
　y1＋ｚ＋ｗ＋ｘ＝１
を満足し，
Ｅ　１GHzでのＱ値に換算した時のＱ値が
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2．4　審決取消訴訟事件の概要

（1）事案の概要
被告は，本件特許について引用文献１に対す
る進歩性違反などを主張して本件無効審判請求
をし，特許庁は，平成23年５月27日，本件特許
を無効にする旨の審決をした１）。
これに対して原告は，審決取消訴訟（知的財
産高等裁判所平成23年（行ケ）10210号）を提起
し，特許請求の範囲等の記載について訂正審判
請求（訂正2011 -390113号。後に，訂正請求と
みなされた。以下「本件訂正」という。）をし
たため，知的財産高等裁判所は，改正前の特許
法181条２項の規定により，同審決を取り消す
旨の決定をした。
特許庁は，これを受けて本件無効請求事件の
審理を再開し，平成24年４月18日，本件訂正を
認める，審判の請求は成り立たない旨の審決を
した。
これに対して，被告は，審決取消訴訟（知的
財産高等裁判所平成24年（行ケ）10180号）を提
起し，知的財産高等裁判所は，平成25年７月17
日，特許庁が平成24年４月18日にした審決を取
り消す旨の判決をし，この判決は後に確定した。
特許庁は，これを受けて本件無効審判事件の
審理を再度再開し，平成25年10月25日，本件訂
正発明は引用発明１に対して進歩性を欠くとし
て，本件特許を無効とする旨の審決（以下，「本
件審決」という。）をした。
これに対して，今度は原告が審決取消訴訟（知

的財産高等裁判所平成25年（行ケ）10324号）を
提起し，知的財産高等裁判所は，平成25年７月
17日，特許庁が平成25年10月25日にした審決を
取り消す旨の判決をした（なお，この判決は後
に確定し，特許庁において審判の請求は成り立
たない旨の審決が再度なされている）。

（2）引用発明
本件審決においては，引用発明１（甲１発明）
を以下のとおり認定している。
「金属元素として希土類元素（Ln），Al，Ca
およびTiを含み，これらの成分をモル比で
ａLn2Ox・ｂAl2O3・ｃCaO・ｄTiO2と表した
時，ａ，ｂ，ｃ，ｄおよびｘの値が
　ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１
　0.056≦ａ≦0.214
　0.056≦ｂ≦0.214
　0.286≦ｃ≦0.500
　0.230＜ｄ＜0.470
　３≦ｘ≦４
を満足する誘電体磁器。」

（3）		本件訂正発明と引用発明１の一致点及び
相違点

本件審決においては，上述の引用発明１の認
定を基に，本件訂正発明と引用発明１（甲１発
明）を対比し，一致点相違点を以下のように認
定している。
１）一致点
「金属元素として希土類元素（Ln），Al，Ｍ（Ｍ
はCaおよび／またはSr）およびTiを含み，こ
れらの成分をモル比でａLn2Ox・ｂAl2O3・
ｃMO・ｄTiO2（但し，３≦ｘ≦４）と表した
ときａ，ｂ，ｃ，ｄの値が，
　0.056≦ａ≦0.214
　0.056≦ｂ≦0.214
　0.286≦ｃ≦0.500
　0.230＜ｄ＜0.470
　ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１
を満足する誘電体磁器。」

２）相違点
「相違点１
本件訂正発明は，稀土類元素（Ln）が，La

を稀土類元素のうちモル比で90％以上含有し，
１GHzでのＱ値に換算した時のＱ値（以下，単
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に「Ｑ値」という。）が40000以上であるのに対
して，引用発明１（甲１発明）は，希土類元素
についての限定がなく，Ｑ値が40000以上と限
定されない点」
「相違点２
本件訂正発明は，結晶系が六方晶および／ま

たは斜方晶の結晶を80体積％以上有する酸化物
からなり，前記Alの酸化物の少なくとも一部が
β -Al2O3および／またはθ -Al2O3，の結晶相と
して存在するとともに，前記β -Al2O3および／
またはθ -Al2O3の結晶相を１／100000～３体積
％含有するものであるのに対して，引用発明１
（甲１発明）は，結晶系が不明である点」

3 ．	知財高裁判決の概要

3．1　損害賠償控訴事件判決の概要

（1）		「刊行物に記載された発明」の認定に関
する一般論

知財高裁は，引用文献に記載されていない発
明の特性を引用発明の有する特性として認定す
ることの可否について，一般論として以下のと
おり述べている。
「･･･本件訂正発明や乙１発明のような複数の
成分を含む組成物発明の分野においては，乙１
発明のように，本件訂正発明を特定する構成の
相当部分が乙１公報に記載され，その発明を特
定する一部の構成（結晶構造等の属性）が明示
的には記載されておらず，また，当業者の技術
常識を参酌しても，その特定の構成（結晶構造
等の属性）まで明らかではない場合においても，
当業者が乙１公報記載の実施例を再現実験して
当該物質を作成すれば，その特定の構成を確認
し得るときには，当該物質のその特定の構成に
ついては，当業者は，いつでもこの刊行物記載
の実施例と，その再現実験により容易にこれを
知り得るのであるから，このような場合は，刊
行物の記載と，当該実施例の再現実験により確

認される当該属性も含めて，同号の「刊行物に
記載された発明」と評価し得るものと解される
（以下，これを「広義の刊行物記載発明」とも
いう。）。
これに対し，刊行物記載の実施例の再現実験

ではない場合，例えば，刊行物記載の実施例を
参考として，その組成配合割合を変えるなど，
一部異なる条件で実験をしたときに，初めて本
件訂正発明の特定の構成を確認し得るような場
合は，本件訂正発明に導かれて当該実験をした
と解さざるを得ず，このような場合については，
この刊行物記載の実施例と，上記実験により，
その発明の構成のすべてを知り得る場合に当た
るということはできず，同号の「刊行物に記載
された発明」に該当するものと解することはで
きない。」

（2）		実験報告書の評価，及び相違点（構成要
件Ｃ，Ｄ）についての判断

知財高裁は，上記の一般論を基に，乙３報告
書及び乙４報告書は引用発明２（乙１発明）を
再現実験と認定した上で，相違点に関し以下の
とおり判示している。
「被控訴人による「特開平7 -57537号公報記載
の実施例検証試験報告書」（乙３。以下「乙３
報告書」という。）は，乙１発明（乙１公報の
図１の試料４，５の実施例）を，その実施例に
示された方法（【0009】～【0011】）に従って，
再現したとする実験の報告書である。乙３報告
書の実験で作製された試料の誘電特性（Ｑ値）
は，乙１公報の図１に記載のものとほぼ一致し
ていることから，乙３報告書の実験は，乙１発
明の上記実施例を再現した実験と認めることが
できる。･･･愛知工業大学の教授による「依頼
実験報告書（2）」（乙４。以下「乙４報告書」
という。）も，乙３報告書と同様に，乙１発明
の前記実施例を再現した実験の報告書である。」
「乙１公報には，上記実施例（乙１公報の図
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１の試料４及び試料５）である誘電体磁器につ
いて，その結晶構造（本件訂正発明の構成要件
Ｃ及びＤ）に関する明示的な記載はない。しか
し，乙１発明の上記実施例を再現実験して，誘
電体磁器を作成すれば，その結晶構造について
は，当業者が確認し得る属性であり，･･･当業
者は，いつでもこの乙１公報記載の実施例と，
その再現実験により，本件訂正発明の構成のす
べてを知り得るのであり，このような発明は，
同号の「刊行物に記載された発明」（広義の刊
行物記載発明）に当たると解するのが相当であ
る。･･･以上によれば，乙１公報の上記実施例
の記載中には，本件訂正発明の構成要件Ｃ及び
Ｄに係る構成（結晶構造）が明示的に記載され
てはいないものの，その結晶構造は，当業者が
乙１発明の上記実施例を再現実験して誘電体磁
器を作成すれば，確認し得る属性であるから，
当業者からみれば，本件訂正発明は，乙１公報
に「記載された発明」であると解するのが相当
である。」

3．2　審決取消訴訟事件判決の概要

（1）相違点１について
審決取消訴訟事件においては，引用文献に記
載されていない発明の特性を引用発明の有する
特性として認定することの可否について上記 
3．1（1）と同様の一般論を述べた上で，相違
点１について実験報告書を用いて認定すること
の可否について以下のとおり判示している。
「原告は，甲４報告書の実験において，試料
No.35の再現実験を試みているが，甲１公報の
試料No.35は，そもそもＱ値が39000であるから，
その再現実験をして，結晶構造を確認したとし
ても，本件発明の新規性を否定することはでき
ない。また，甲35報告書により，甲１公報記載
の試料No.35と比べ，甲１発明の範囲内でAl2O3
のモル比が一部異なる試料を作製し，これによ
り作製した試料によって，その結晶構造やＱ値

を確認したとしても，それは甲１公報に記載さ
れた実施例そのものを再現実験したものではな
いから，前記エの理由により，この結晶構造等
を広義の刊行物記載発明と認めることはでき
ず，甲１公報記載の実施例と，甲35報告書によ
っても，本件発明の構成のすべてを知り得る場
合に当たるとはいえない。」
「甲４報告書において作製された，甲１発明
の試料No.35に相当する物は，その結晶構造に
おいてβアルミナ等の第二相を有し，そのＱ値
は50200であり，甲１発明の試料No.35のＱ値
39000とはＱ値が異なること，及び，甲57報告
書で作製された試料No.35に相当する物は，そ
の結晶構造においてβアルミナ等の第二相が見
当たらず，そのＱ値は35700であることからす
ると，甲４報告書で作製された物を，直ちに甲
１発明の試料No.35の再現実験であるとして，
その結晶構造が確認できたと認めることは困難
である･･･」

（2）相違点２について
以上のとおり，本件では相違点１を実質的な
相違点と認定した上で，「１／100000～３体積
％のβアルミナ等の結晶相を存在させることに
より，Ｑ値を向上させることについて記載も示
唆もない」として，新規性・進歩性を肯定して
いる。その上で，「仮に，甲４報告書の結果か
ら甲１発明の試料No.35の結晶構造の確認がで
きたとして，甲１公報には，斜方晶型固溶体相
である均一なマトリックス相と，0.07体積％の
β -Al2O3構造の第二相を有し，Ｑ値が39000で
ある試料No.35の誘電体磁器が開示されている
と認定できると仮定すると，本件発明１とは，
Ｑ値が40000以上であるか否かの点でのみ相違
することになる」と述べた上で，相違点２に関
して以下のとおり判示している。
「甲１公報には，前記２認定のとおり，高Ｑ
値の誘電体磁器組成物を提供することを目的と
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することが記載されているところ，前記認定の
とおり，甲11文献によれば，β -Al2O3はＱ値を
低下させるものであることが知られていたか
ら，このようなβ -Al2O3を含む上記結晶構造を
有する試料No.35の誘電体磁器において，Ｑ値
を向上させるには，β -Al2O3を含まない結晶構
造とすることが，当業者にとって自然な選択と
いえる。しかしながら，このようにβ -Al2O3を
含まない結晶構造とすれば，本件発明１におけ
る結晶構造に関する構成を充たさないものとな
る。また，甲４報告書の結果から，甲１公報の
試料No.35の誘電体磁器が，β -Al2O3を含む上
記結晶構造を有するものであることが判明した
としても，上記結晶構造を有することの技術的
意義は不明であるから，Ｑ値を向上させるにあ
たり，Ｑ値を低下させるβ -Al2O3をあえて少量
だけ存在させる理由も見当たらない。･･･そう
すると，本件発明１は，上記結晶構造を有し，
Ｑ値が39000である試料No.35の誘電体磁器に基
づいて，容易に想到することができたものとは
言い難い。」

4 ．	考　　察

本事件においては，実験報告書等の証拠の位
置づけが非常に重要であり，判決文のみでは判
然としない部分もあることから，筆者において
両事件に係る裁判記録を閲覧し，それらを踏ま
えた考察を次節以降に纏めた。

4．1　両判決の判断が分かれたポイント

両事件は引用発明こそ異なるものの，引用文
献に記載されていない特性が引用発明に内在す
ることを示すために，同じような体裁の実験報
告書が提出されている点において極めて似たよ
うな論理構造が取られている。そして，そうい
った特性を実験報告書等から認定することの可
否についても同一の規範の下で判断されている
にも拘わらず，損害賠償控訴事件（引用発明２

に基づく無効の抗弁）においては，結晶構造に
関する相違点が実験報告書から認定され，審決
取消訴訟（引用発明１に基づく無効理由）にお
いては，同様の相違点について実験報告書から
認定することが許されないとされたことで，相
反する判決が下される結果となった。そこで，
ここでは両判決において相反する判断がなされ
た原因について考察する。
まず，損害賠償控訴事件においては，「乙３
報告書の実験で作製された試料の誘電特性（Ｑ
値）は，乙１公報の図１に記載のものとほぼ一
致していることから，乙３報告書の実験は，乙
１発明の上記実施例を再現した実験と認めるこ
とができる」と判示されていることからも明ら
かなとおり，再現実験における誘電特性（Ｑ値）
が乙１公報（引用文献２）とその再現実験ほぼ
一致していたことを理由に，ここで提出された
実験報告書が引用発明２の再現実験であると認
められているように読める。
これに対し，審決取消訴訟事件においては，

「甲４報告書の実験において，試料No.35の再現
実験を試みているが，甲１公報の試料No.35は，
そもそもＱ値が39000であるから，その再現実
験をして，結晶構造を確認したとしても，本件
発明の新規性を否定することはできない」「甲４
報告書において作製された，甲１発明の試料
No.35に相当する物は，その結晶構造においてβ
アルミナ等の第二相を有し，そのＱ値は50200で
あり，甲１発明の試料No.35のＱ値39000とはＱ
値が異なる」と述べられていることからも明ら
かなとおり，再現実験における誘電特性（Ｑ値）
が甲１公報（引用文献１）と異なっていたこと
を理由に，ここで提出された実験報告書が引用
発明１の再現実験であると認められなかったよ
うに読める。
その意味では，両判決で異なる判断がなされ
た原因は，引用発明２（乙１発明）を基にする
無効の抗弁においては，実験報告書における誘
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電特性（Ｑ値）が引用文献２とほぼ同一の値が
得られていたことから再現実験とみなされたの
に対し，引用発明１（甲１発明）においては，
実験報告書で誘電特性（Ｑ値）が引用文献１と
明らかに異なる値が得られていたことから再現
実験とみなされなかったこと，というような整
理が可能なように思われる。
実際，引用文献に記載の各実施例を引用発明

と認定する場合においては，そこに誘電特性（Ｑ
値）等の特性が記載されている以上，それらの
特性も引用発明を特定する要素になることは当
然である。その意味では，引用発明２（乙１発
明）の実験報告書ではその点も忠実に再現して
いたために新規性違反の立証に成功したのに対
し，引用発明１（甲１発明）の実験報告書では
その点が再現できていなかったので再現実験と
しての体をなしておらず，法29条違反の立証に
失敗した２），と説明すれば実に明快である。
しかしながら，本件事案において判断が分か
れた原因はそれほど単純なものではない。とい
うのも，引用発明１の再現実験（甲４報告書の
実験）においては，上述のとおりＱ値が50200と
なっており，文献値39000に対して＋11200（文
献値に対して＋28.7％）の差が生じているのに対
して，引用発明２の再現実験（乙３報告書，乙４
報告書で）作成された試料のＱ値は，乙１公報
に記載されたＱ値（57200及び58700）に対して，
－5000～－10500（文献値に対して－8.7～－17.9
％）もの差があり，引用発明１ほどでないにせ
よ，必ずしも誤差程度として無視できるもので
はないと考えられるからである。実際，この点
については争点とされているが，以下のとおり
判示され，原告の主張は採用されなかった。
「控訴人は，乙１公報に記載されたＱ値と，
乙３報告書，乙４報告書で作成された試料のＱ
値との間には，5000～10500もの差があり，誤
差とはいえず，乙３報告書及び乙４報告書は，
乙１発明を再現したものとはいえないと主張す

る。
しかし，Ｑ値は，誘電正接tanδの逆数であり，
実際の測定ではtanδを測定するものであると
ころ，「誘電体円柱試料のマイクロ波測定用ソ
フト」のカタログ（乙17）には，誘電正接が10 
－３～10－７（すなわち，Ｑ値が1000～10000000）
では，測定精度が±５～20％となることが記載
されている。また，乙１公報には，図１の試料
４，５を実際に作製した際に採用された条件に
ついては，明記されていない。乙３報告書及び，
乙４報告書の実験は，乙１公報に示された
「（1500～1600）℃×（１～60）時間」との条件
を満たすものであるが，乙１公報の図１の試料
４，５が作成された際に採用された条件との異
同は明らかでない。そして，本焼成の条件が異
なれば，作製される誘電体磁器の誘電特性が異
なることは，当業者において周知の事項である
（乙38，39）から，本焼成の条件が両者の間で
完全には一致しないことによっても，Ｑ値に一
定程度の差が生じることになる。
以上よりすると，この点に関する控訴人の主

張は採用の限りではない。」
この点，Ｑ値が1000～10000000では，測定精
度が±５～20％となるという点に関しては，確
かにこの範囲内か範囲外かということに関して
言えば，引用発明１の再現実験（甲４報告書の
実験）ではこの範囲外であるのに対し，引用発
明２の再現実験（乙３報告書，乙４報告書で）
ではこの範囲内に収まっていることから，一応
の説明にはなりそうである。
しかしながら，乙３報告書及び乙４報告書の
実験は，乙１公報に示された条件は満たすもの
の，乙１公報の図１の試料４，５が作成された
際に採用された条件との異同は明らかでないの
であるから，その際は誤差によって生じたもの
ではなく，作成条件の違いによる可能性があり，
そうであれば，本件訂正発明の構成要件Ｃ，Ｄ
に係る構成においても異同がある可能性は否定
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できない筈である。そうであるとすれば，両事
件において提出された実験報告書は，いずれも
引用発明を再現していることを確実に立証して
いるものではなく，それゆえ各引用発明が本件
訂正発明の構成要件Ｃ，Ｄに係る構成を備える
ことを厳密な意味で証明できていないという点
で異なるところはないとも言える。そのため，
両事件において，いずれの実験報告書も引用発
明に内在する特性を示すものではないとして，
いずれの無効理由（無効の抗弁）も成り立たな
いという結論になることもあり得たというべき
である。従って，この点に対する上記判示部分
の説明は，両判決の判断が分かれた原因を十分
に説明し得るものではないと思われる。
結局のところ，両判決の結論が分かれた原因
としては，審決取消訴訟事件においては原告よ
り甲４報告書に相反する実験報告書（甲57報告
書）が提出されたことが大きかったと思われる
（甲57報告書の再現実験においては，その結晶
構造において構成要件Ｃ，Ｄに係るβアルミナ
等の第二相は存在しない）。その上，そのＱ値
は35700であり，文献値同様40000を下回る値で
あり，その差も文献値39000に対して－8.5％で
あり，甲４報告書の差異よりも小さいものとな
っていた。そのため，この甲57報告書が甲４報
告書よりも説得的な証拠と感じられた可能性が
あり，少なくとも甲４報告書に基づく被告の立
証を失敗させる（真偽不明に追い込む）には十
分なものであったと考えられる。
これに対し，損害賠償控訴事件における引用
発明２の無効の抗弁に関しては，乙３報告書及
び乙４報告書の信憑性に関して原告から縷々主
張はなされているが，審決取消訴訟事件におい
て提出された甲57報告書に対応する実験報告書
は提出されていない。そのため，乙３報告書及
び乙４報告書に基づく主張立証（本件訂正発明
の構成要件Ｃ，Ｄに対応する結晶構造が存在す
ること）を揺るがし，真偽不明に追い込むには

至らなかったと考えれば合理的な説明が可能と
なる。
さらに言うなれば，引用文献１に基づく無効

理由（無効の抗弁）に関しては甲57報告書に対
応する実験報告書が提出されていたにも拘わら
ず，（似たような証拠構造であるにも拘わらず）
引用文献２に基づく無効の抗弁に対してはその
ような実験報告書が提出されていなかったとい
う事実自体が，原告は，引用文献２に基づく無
効の抗弁に対しては，甲57報告書のような有利
な実験結果が得ることができなかったという心
象を形成した可能性も否定できない。

4．2　内在する特性について

本件においては，引用文献に記載されていな
い（対象特許に係る出願時点において知られて
いない）引用発明の特性を認定できるかどうか
という争点が存在し，これに関しては，両判決
共に同様の一般論が示されている。すなわち，
発明特定事項に係る構成が引用文献に明示的に
は記載されておらず，当業者の技術常識を参酌
しても，その特定の構成まで明らかではない場
合においても，当業者がそれを再現実験してそ
の特定の構成を確認し得るときには，刊行物の
記載と，当該実施例の再現実験により確認され
る当該属性も含めて，「刊行物に記載された発
明」と評価し得るものと解される（「広義の刊行
物記載発明」と認められる）というものである。
この点，審査基準３）においても，機能・特性
について発明特定事項として規定がある場合で
も，両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑
いを抱いた場合には，その他の部分に相違がな
い限り，新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知
する旨規定されており，引用文献にない機能・
特性が規定されていても物として同一である以
上，新規性は否定されるという考えに立ってい
る。そのため，上記判示事項は審査基準の考え
と矛盾するものではないと言える。
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実際，新たな特性を発見したとしても物自体
が新しい物になる訳ではなく，公知の物におい
ても当然に有する特性を発見したということの
みで特許性が認められるということになれば，
出願前までは普通に実施されていたような物に
ついてまで特許権による制限が及ぶことにな
り，発明の保護と利用を図ることにより産業の
発達に寄与せんとする特許制度の趣旨に反する
ことになる。そのため，判決における上記の一
般論及び審査基準の考えは合理的なものといえ
るであろう。但し，内在的な特性を新たに発見
したに留まらず，その知見に基づいて新たな用
途が発見されるような場合では，用途発明とし
て新規性は肯定され，進歩性の問題として扱わ
れるべきと考えられる４）。そして，その進歩性
の判断においては，当該特性を知っていればそ
の物を当該用途に用いることが容易であったか
否かということのみならず，その特性を発見す
ることの困難性や，そういった特性を知るため
の然るべき測定を行うことの動機付けの有無な
ども考慮されるべきであろう。
本件に関して言えば，誘電特性（Ｑ値）を上
昇させるために本件訂正発明の構成要件Ｃ，Ｄ
に規定するような結晶構造に着目する点に発明
の特徴があると考えられ，こういった特性に基
づいて新たな用途を提供するという性質のもの
ではないのであるから，引用発明２に基づいて
本件訂正発明の進歩性を否定した損害賠償控訴
事件の判決は妥当であったと考えられる。

4．3　		作用効果を発明特定事項として規定
することの是非について

本件では，構成要件Ｅ「１GHzでのＱ値に換
算した時のＱ値が40000以上である」が訂正に
よって加えられている。この点，引用発明２に
関しては，引用文献自体に引用発明のＱ値が
40000以上であること（57200又は58700である
こと）が記載されており，その点は特に障害と

なっていないが，引用発明１に対しては，上記
3．2（2）のとおり，仮に構成要件Ｃ，Ｄを充
足していたとしてもこの相違点（引用発明のＱ
値が39000で構成要件Ｅを充足していない点）
について進歩性が認められる旨の判示がなされ
ている。このように，本件においては，「１
GHzでのＱ値に換算した時のＱ値が40000以上
である」という作用効果に関する規定について
相違点になる引用発明に対しては，かかる訂正
は効を奏している結果となっている。
この点，特許請求の範囲には当該発明の技術
的課題の解決手段となる構成が記載され，その
作用効果はそれらの解決手段に係る構成を全て
充足していれば当然に奏しなければならないも
のと考えれば，作用効果を発明特定事項として
規定する意味はないとも考えられる。実際，特
許庁の実務においては，こういった作用効果に
係る構成は，他の構成を全て充足すれば当然に
奏する効果を規定しているに過ぎず，発明を限
定する要素に当たらないと判断されることや，
そういった解釈を前提に，他の構成をすべて充
足しても当該構成に係る作用効果を奏するとい
うサポートが存在しないとしてサポート要件違
反を指摘されるケースも存在する５）。
しかしながら，裁判所の実務においては，こ
れらを発明特定要素として扱い（すなわち，他
の構成を全て充足するもののうち，当該構成に
係る作用効果を奏するものだけが特許請求の範
囲に含まれると解釈される），引用発明におい
てその作用効果を奏しない（あるいは奏するこ
とを読み取れない）場合には相違点として進歩
性の問題として扱われるという運用がほぼ定着
しているように思われる６）。実際，本件におい
てもこのような考えの下，かかる相違点が認定
された上で，（予備的な判断とはいえ）引用発
明１を基に当該構成に想到することは容易でな
いとして，本件訂正発明の進歩性を肯定する旨
の判断がなされている。実際，本件のようなパ
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ラメーターを含む発明の進歩性判断について，
審査基準７）ではその臨界点的意義を要求してい
るが，近時の知財高裁の裁判例では，当該発明
と先行発明との間における技術分野における関
連性の程度，解決課題の共通性の程度，作用効
果の共通性の程度等を総合して判断され，出願
人ないし特許権者に有利な判断が下されるケー
スが増えている８）。
そのため，出願人ないし特許権者の立場から

すれば，侵害訴訟や審決取消訴訟も見据えた審
判事件においては，そういった限定を加えるこ
とによって，引用発明との相違をより明らかに
するという戦略が有効に機能する場面が存在す
ると言えよう。また，他の構成のみによっては
所望の作用効果を奏する範囲と奏しない範囲を
はっきりと切り分けることが出来ない場合に，
作用効果に係る限定を加えることによってサポ
ート要件違反を回避するという戦略を取ること
も考えられるところである。
但し，そのような限定を加えることによって

新たに明確性要件違反や実施可能要件違反を指
摘される可能性があることは当然である。その
ため，そのような規定をする場合には，どのよ
うな方法で測定されどのような結果が出ればそ
の要件を充足していると言えるのかが明確にな
っているか，またそのような効果を奏するため
の具体的な方法が明細書に開示されているかに
ついては，事前に十分な検討を行う必要があろう。

4．4　本事件についての考察

上記4．１において述べたとおり，本件では
引用発明２に基づく無効の抗弁においては，引
用発明２を忠実に再現したものであるか否かは
不明であるとしつつも，再現実験を基にその内
在する効果が認められている。そもそも，今回
の引用文献のように引用発明となる実施例に関
してその作成のための条件（焼成のための条件
など）が明確に記載されていない（例えば，○

○～○○℃や○○～○○時間のように幅を持っ
た記載になっている場合がある）というケース
は決して珍しくない。そのため，もし本件につ
いて裁判所が厳密な意味での再現を求めていれ
ば，両事案共に無効主張ないし無効の抗弁は認
められないという結論になり，そういった文献
は新規性を否定する文献としては事実上使えな
いという結論になろう。これに対し，本判決で
は厳密な再現までは要求せず，民事訴訟の基本
に則り，当該実験報告書を基に合理的な疑いを
差し挟まない程度の立証がなされているか否か
を検討したものと思われ，特段不合理な判断は
なされていないと考えられる。
そのため，実務においてはこのような正確な

再現の難しい引用文献であっても諦めることな
く，できるだけ合理的な条件において再現を試
みるべきであろう。その際，引用文献と矛盾が
ないよう，引用発明に記載の数値と極力近い数
値が得られるような適切な条件を選択すべきで
あり，条件が不確定な部分については，他の条
件を採用しても同じ結果が得られること（例え
ば燃焼時間が１時間であっても５時間であって
もその内在する特性に変化がでないこと）など
を確かめるなどの工夫をすることが望ましい。
また，原告側から，被告の再現実験に対する

反証実験の実験報告書が出されていた点が勝敗
に大きく影響したと思われる点も上記4．1にお
いて述べたとおりである。本件に限らず，原告
と被告とで一見すると矛盾している内容の実験
報告書がそれぞれ提出されるというケースはし
ばしば見られるところであるが，自らが立証責
任を負わない場合においても，相手方と相反す
る実験報告書の提出が可能か否かを検討すべき
であり，提出が可能な場合には，相手方の実験
報告書の不備を指摘しつつ，より合理性のある
条件での再現を行うよう努力すべきであろう。
また，双方より相反する内容の実験報告書が提
出され決め手を欠く状況に至った場合には，特
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に立証責任を負担する側の当事者においては，
裁判所の鑑定を求めるなどにより，裁判所に有
利な心証形成をするための努力をすべきであろ
う。

5 ．	おわりに

本稿では，控訴事件と審決取消訴訟が知的財
産高等裁判所の同一の部に係属し，同日に判決
が下され，異なる引用文献と実験報告書によっ
て有効・無効の判断が分かれた事案を題材に，
判断が分かれた原因について検討すると共に，
実験報告書を提出する際の実務上の留意点等に
ついて考察を行った。
特に化学分野における組成物発明等に関し
て，内在する特性を立証するための引用発明の
再現実験における条件の選択や，相手方からそ
のような実験報告書が提出された場合の対応の
難しさについて，今一度気付かされる事案であ
ると感じた。

注　記

 1） 本件無効審判事件においては，引用発明２に基
づく無効主張（法29条違反の主張）はなされて
いない。損害賠償請求事件においては当初から
引用文献１（乙９）に基づく無効の抗弁と引用
文献２（乙１）に基づく無効の抗弁がなされて
いたが，なぜ本件無効審判事件において引用文
献２（引用発明２）に基づく無効理由が主張さ
れていなかったかは定かではない。もし，引用
発明２に基づく無効理由が審判でも主張され，
この点についても審決で判断されていたならば，
本件で両判決が相反する内容となることはなか
ったと思われる。

 2） 法29条違反の無効理由に関しては，引用発明が
当該発明の構成を備えていること（ないし当該
構成に容易に想到し得ること）について，その
無効を主張する側（無効審判であれば審判請求
人，侵害訴訟であれば無効の抗弁を主張する被
告）に主張立証責任があるということで，ほぼ
争いはない（例えば，「裁判実務シリーズ２　特
許訴訟の実務」髙部眞規子編を参照）。

 3） 審査基準　第Ⅱ部　第２章　1.5.5（3）では，「機
能・特性等により物を特定しようとする記載を
含む請求項であって，下記（ⅰ）又は（ⅱ）に
該当するものは，引用発明との対比が困難とな
る場合がある。そのような場合において，引用
発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を
行わずに，審査官が，両者が同じ物であるとの
一応の合理的な疑いを抱いた場合には，その他
の部分に相違がない限り，新規性が欠如する旨
の拒絶理由を通知する。」と規定されており，引
用発明と対比困難な特性があったとしても，物
自体が同一の場合には新規性欠如による拒絶理
由が通知される旨規定されている。

 4） 細田芳徳　知財管理，Vol.65，No.1（No.769），
判例と実務シリーズNo.441　pp.79 -94（2015）で
は，「本件発明の物と引用例の物との相違がこの
内在する特性の規定の有無のみのような場合，内
在する特性をクレームに規定することで，本発明
の物が新規なものとなるや否やという問題があ
る。しかし，それらの特性の発見は，本来，単な
る物性，属性の発見であり，それを発見したから
といって，公知の物自体が新規な物になるわけで
はない。･･･ところで，物自体の新規性は否定さ
れても，内在特性の存在が出願当時に認識し得
なかった場合，その内在特性の発見は新規なも
のであり，これに基づき新規な用途が提供される
場合には，用途が内在特性から自明なものであっ
ても用途発明としての新規性は認容されるべき
ものとみるのが相当である。」と述べられており，
同じ考えに立っているものと思われる。

 5） 例えば，知財高裁平成26年11月20日判決（平成
26年（行ケ）10052号）最高裁HPにおいて，請求
項１では，複数のアミン化合物を規定し，かつ「ア
ミン化合物の臭気度が，ジプロピレングリコー
ルに溶かしたアントラニル酸メチルの１％溶液
のそれよりも低」いと規定していたが，審決では，
上記発明特定事項を請求項１に列記されたアミ
ン化合物の特性（作用効果）を規定したものと
判断し，「（各アミン化合物がこれを）満たすこ
とにつき本願明細書の発明の詳細な説明に裏付
けがなく，･･･本願明細書の発明の詳細な説明に
実質的に記載されているとは認められないから，
･･･特許法36条６項１号に適合しない」旨の判断
をしたのに対し，判決では，上記発明特定事項
は各アミン化合物の規定とは並列の関係にある
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別個の発明特定事項であって，請求項１はこれ
ら二つの発明特定事項の両方を満たすもの（請
求項１で列記されたアミン化合物に該当し，か
つその臭気度が，ジプロピレングリコールに溶
かしたアントラニル酸メチルの１％溶液のそれ
よりも低いもの）に限定される趣旨であると判
断している。

 6） 例えば，知財高裁平成23年１月31日判決（平成
22年（行ケ）10122号）最高裁HPにおいて，「本件
発明１の特許請求の範囲における『医薬的に許
容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラ
ティヌム含量が当初含量の少なくとも95％であ
り，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のまま
である，腸管外経路投与用のオキサリプラティ
ヌムの医薬的に安定な製剤。』との記載は，確か
に，貯蔵安定性という効果に着目した構成であ
るということができる。しかし，『濃度が１ない
し５mg/mlでpHが4.5ないし６のオキサリプラテ
ィヌムの水溶液』の条件を満たしさえすれば，
他のいかなる条件が加わっても，常に，上記の
貯蔵安定性に係る構成を充足するという関係が
成立するものではない。仮に，『濃度が１ないし
５mg/mlでpHが4.5ないし６のオキサリプラティ
ヌムの水溶液』であっても，上記の貯蔵安定性
に係る構成を充足しない製剤であれば，本件発
明１の技術的範囲から除外されることになるの
は当然である。以上のとおりであり，本件発明
１の貯蔵安定性に係る構成は，独立の構成であ
ると理解すべきであり，これに反する原告の主
張は，採用できない。」と判示しており，知財高
裁は，発明の作用効果に関する規定もその解決
手段に当たる構成とは独立の発明特定要素と解
釈する傾向にあると言える。

 7） 審査基準　第Ⅱ部　第２章　2.5（3）の「④数値限
定を伴った発明における考え方」においては，「発
明を特定するための事項を，数値範囲により数
量的に表現した，いわゆる数値限定の発明につ
いては，（ⅰ）実験的に数値範囲を最適化又は好
適化することは，当業者の通常の創作能力の発
揮であって，通常はここに進歩性はないものと
考えられる。しかし，（ⅱ）請求項に係る発明が，
限定された数値の範囲内で，刊行物に記載され
ていない有利な効果であって，刊行物に記載さ

れた発明が有する効果とは異質なもの，又は同
質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できたものでない
ときは，進歩性を有する。なお，有利な効果の
顕著性は，数値範囲内のすべての部分で満たさ
れる必要がある。」と規定されている。

 8） 上記知財高裁平成23年１月31日判決（平成22年
（行ケ）10122号）最高裁HPでは，「原告は，数値
限定発明において容易想到性でないとされるた
めには，数値範囲の全般において効果が顕著に
優れているとの臨界的意義が示されることを要
すると解されるが，本件発明１は，そのような
効果が示されていないので，本件発明１が容易
想到でなかったとした審決の判断には誤りがあ
ると主張する。しかし，原告の上記主張は，以
下のとおり採用できない。すなわち，一般に，
当該発明の容易想到性の有無を判断するに当た
っては，当該発明と特定の先行発明とを対比し，
当該発明の先行発明と相違する構成を明らかに
して，出願時の技術水準を前提として，当業者
であれば，相違点に係る当該発明の構成に到達
することが容易であったか否かを検討すること
によって，結論を導くのが合理的である。そして，
当該発明の相違点に係る構成に到達することが
容易であったか否かの検討は，当該発明と先行
発明との間における技術分野における関連性の
程度，解決課題の共通性の程度，作用効果の共
通性の程度等を総合して考慮すべきである。こ
の点は，当該発明の相違点に係る構成が，数値
範囲で限定した構成を含む発明である場合にお
いても，その判断手法において，何ら異なるこ
とはなく，当該発明の技術的意義，課題解決の
内容，作用効果等について，他の相違点に係る
構成等も含めて総合的に考慮すべきであること
はいうまでもない。」と判示されており，数値限
定発明の進歩性判断において必ずしも臨界的意
義が示されている必要はなく，数値範囲で限定
した構成を含む発明である場合においても，当
該発明と先行発明との間における技術分野にお
ける関連性の程度，解決課題の共通性の程度，
作用効果の共通性の程度等を総合して考慮して
判断されるべき旨示されている。

（原稿受領日　2015年５月７日）


