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シリーズ判決紹介
− 平成24年度第3四半期の判決について −

事例①
令和元年（ 行ケ ）第 10076 号（ 炎症性疾患および自
己免疫疾患の処置の組成物および方法 ）

（ 無効 2017-800154 号，特願 2011-548074 号 ）
令和 2 年 12 月 14 日判決言渡，知的財産高等裁判所
第 2 部

1  はじめに
　今回紹介するのは，優先権主張の利益を享受する

ことができるか，について判断された事件です。

　審決は，本件優先日当時の技術常識を踏まえる

と，本件発明は，優先権主張の基礎とされた出願の

明細書等（以下，「基礎出願明細書等」といいます。）

に記載されているといえるから，本件発明は，優先

権主張の利益を享受することができると判断しまし

た。

　一方，判決は，本件発明が基礎出願明細書等に記

載されている又は記載されているに等しいとは認め

られず，そのことは，本件優先日当時の技術常識を

考慮したとしても左右されないから，本件発明は，

優先権主張の利益を享受できないと判断しました。

　結論として，審決は，優先権主張の利益を享受す

ることができる結果，甲１は公知文献ではないから，

本件発明の新規性，進歩性は甲１により否定され

ず，また，仮に，優先権主張の利益を享受できず，

甲１が公知文献である場合も，本件発明の新規性，

進歩性は甲１により否定されないから，本件特許を

無効にすることはできないとしました。

　判決でも，甲１は公知文献であるが本件発明の新

規性，進歩性を否定しないので，本件特許を無効に

することはできないとの結論であり，結果として，

審決と判決は結論を同じくするもので，請求棄却と

なりました。

2  本件発明の概要
　本件発明のうち，請求項１の記載は以下のとおり

です。（以下，色と下線は筆者が付与。）

【請求項1】

　被験体において炎症性疾患、障害または状態

を処置する方法において使用するための組成物

であって、該組成物は、ＩＬ－２改変体を含み、

該ＩＬ－２改変体は、 

　（ａ）配列番号１に少なくとも９０％同一の

アミノ酸の配列を含み、 

　（ｂ）ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞において

ＳＴＡＴ５リン酸化を刺激し、 

　（ｃ）配列番号１として記載されるポリペプチ

ドと比較して、ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞において

ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下し

ており、

および 

　（ｄ）（ｉ）配列番号１として記載されるポリ

ペプチドよりも低下した、ＩＬ－２Ｒβ親和性

を有するか、（ｉｉ）配列番号１として記載され

るポリペプチドよりも高い、ＩＬ－２Ｒα親和

性を有し、かつ、配列番号１として記載される

ポリペプチドよりも低下した、ＩＬ－２Ｒβ親

和性を有するか、（ｉｉｉ）配列番号１として記

載されるポリペプチドよりも低下した、ＩＬ－

２ＲβおよびＩＬ－２Ｒγ親和性を有するか、

または、（ｉｖ）配列番号１として記載されるポ

リペプチドよりも高い、ＩＬ－２Ｒα親和性を

有し、かつ、配列番号１として記載されるポリ

ペプチドよりも低下した、ＩＬ－２Ｒβおよび

ＩＬ－２Ｒγ親和性を有し、

　該炎症性疾患、障害または状態は、自己免疫

疾患、器官移植片拒絶、または、移植片対宿主

病である、組成物。

　黄色を付した部分は組成物の用途で，本件発明

は，「自己免疫疾患，器官移植片拒絶，または，移

植片対宿主病」である「炎症性疾患，障害または状

態」を処置する方法において使用するための組成物

ということになります。「自己免疫疾患，器官移植片

− 最近の判決から −
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拒絶，または，移植片対宿主病」は，アレルギーな

どのように，免疫が過剰に働くことで起こる状態な

ので，本件発明は，免疫が過剰に働くことで起こる

状態を処置する方法に使用する組成物といえます。

　そして，本件発明は，ＩＬ－２（インターロイキ

ン－２）という物質を，上記（ａ）～（ｄ）で特定さ

れるものに改変したＩＬ－２改変体を含む組成物で

す。上記（ａ）～（ｄ）のうち，特に（ｃ）について

の審決の判断が取り消されたので，（ｃ）についてさ

らに説明します。

　前提となる技術常識として，ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細

胞は，ＦＯＸＰ３－Ｔ細胞，非調節性Ｔ細胞ともい

い，免疫応答に関するＴ細胞です。一方，ＦＯＸＰ

３陽性調節性Ｔ細胞は，ＦＯＸＰ３＋Ｔ細胞，調節

性Ｔ細胞ともいい，免疫を抑制するＴ細胞です。（な

お、判決ではＦＯＸＰ３－Ｔ細胞」、「ＦＯＸＰ３＋

Ｔ細胞」と表記されています。）

　また，ＳＴＡＴ５のリン酸化によりＴ細胞が活性

化し，逆に，ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力

が低下することは，Ｔ細胞の増殖が低下することを

意味します。

　上記（ｃ）は，ＩＬ－２改変体が，ＦＯＸＰ３陰

性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する

能力が低下していることを特定していますが，上記

能力が低下することは，Ｔ細胞の増殖が低下するこ

となので，上記（ｃ）は、免疫応答に関するＴ細胞

であるＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞の増殖が抑制されてい

ることを意味します。

　なお，上記（ｂ）は，免疫を抑制するＴ細胞であ

るＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞が活性化しているこ

とを意味します。

　以上によれば，本件発明は，免疫が過剰に働くこ

とで起こる「自己免疫疾患，器官移植片拒絶，また

は，移植片対宿主病」である「炎症性疾患，障害ま

たは状態」を処置する方法において使用するための

組成物であって，（ａ）～（ｄ）で特定されるＩＬ－

２改変体を含み，そのうち，（ｂ）は免疫を抑制する

T細胞であるＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞が活性化

していることを意味しており,（ｃ）は免疫応答に関

するT細胞であるＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞の増殖が抑

制されていることを意味しているというものです。

　以上の技術常識と本件発明について，判決で認定

している箇所があるので引用します。

「第５　当裁判所の判断

１ 技術常識等

　後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，本件優先

日（平成２１年１月２１日）及び本件特許出願日（平

成２２年１月２０日）当時の技術常識として，以下

の事実が認められる。

(1)　調節性（制御性）Ｔ細胞は，自己免疫疾患やア

レルギーなどの過剰な免疫応答を抑制する働きを有

する。これに対し，非調節性（非制御性）Ｔ細胞は，

免疫応答するものであり，自己免疫疾患やアレル

ギーなどの過剰な免疫反応の原因となっている。

(2)　ＩＬ－２（インターロイキン－２）は，サイト

カインの一種であり，細胞膜上に存在するＩＬ－２

受容体（ＩＬ－２Ｒ）を介して細胞内に様々なシグ

ナルを伝達する。ＩＬ－２受容体は，α，β，γの

三つのサブユニットから構成されている（甲４）。Ｉ

Ｌ－２Ｒα，ＩＬ－２Ｒβ，ＩＬ－２Ｒγは，いず

れも単量体といわれ，ＩＬ－２Ｒβγは，複合体と

いわれる。ＩＬ－２Ｒαは，ＣＤ２５と称されるこ

ともある。

　ＩＬ－２がＩＬ－２Ｒと結合してＩＬ－２Ｒを活

性化することにより，ＳＴＡＴ５の二量化によるリ

ン酸化反応が生じ，その二量化したＳＴＡＴ５によ

り，Ｔ細胞が活性化し，Ｔ細胞の増殖が促進され，

逆に，「ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低

下」させる作用を有することは，「Ｔ細胞の増殖が低

下していること」を意味する。（甲４）。

(3)　ＩＬ－２のアミノ酸に変異を加えることによ

り，ＩＬ－２Ｒとの親和性に変更を加えることがで

きる。このうち，ＩＬ－２Ｒγは，ＩＬ－２と生物

学的に有意な結合をしないので，ＩＬ－２受容体の

うち，ＩＬ－２と結合し得るものとして観念し得る

ものは，ＩＬ－２Ｒα，ＩＬ－２Ｒβ，ＩＬ－２Ｒ

αβ複合体，ＩＬ－２Ｒαγ複合体，ＩＬ－２Ｒβ

γ複合体，ＩＬ－２Ｒαβγ複合体の６種類であ

る。そして，ＩＬ－２とＩＬ－２Ｒβγ複合体との

親和性（βγ親和性）は測定可能であるが，ＩＬ－

２とＩＬ－２Ｒγとの親和性（γ親和性）は，測定

することができない（甲５）。

(4)　Ｔ細胞の細胞マーカーには，ＣＤ４，ＣＤ８，

ＦＯＸＰ３などが存在する。ＣＤ４は，ヘルパーＴ

細胞，炎症性Ｔ細胞，単球及びマクロファージに対

する特異的なマーカーとして使用され（乙２），ＣＤ
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し，調節性Ｔ細胞（ＦＯＸＰ３＋Ｔ細胞，Ｔ－ｒｅ

ｇ細胞）の生存，増殖，活性化が優先的に促進され

る（【請求項１】，段落【０００８】）。」

3  審決の概要
（ １ ）審判請求人の主張
　審判請求人は，本件特許が優先権主張の利益を享

受できない理由を６つ挙げていますが，そのうち，

以下の(2)の「発明特定事項（ｃ）は，基礎出願明細

書等に記載されていない」に関する審決の判断が取

り消されました。

「第５　当審の判断 

１　本件特許出願における新規性及び進歩性の判断

の基準日について

（１）本件特許出願のような優先権主張を伴う出願

についての特許法第２９条第１項及び第２項の判断

の基準日は優先日であるところ、無効理由１及び２

は、いずれも本件特許においては優先権主張の利益

を享受できないとの主張を前提とするものである。

　そこで、本件特許出願の優先基礎の米国仮出願第

６１／１４６，１１１号（甲１１：以下、「基礎出願」

という。）の願書に最初に添付された明細書、特許

請求の範囲又は図面（以下、「基礎出願明細書等」と

いう。）の記載（上記第４　１（９）に摘記）に基づ

き、優先権主張の利益の享受の可否について、以下

検討する。

　請求人の主張の概要は次のとおりである。

・・・

(2)「（ｃ）配列番号１として記載されるポリペプチド

（審決注：以下、単に「野生型ＩＬ－２」又は「ｗｔ

ＩＬ－２」ということがある。）と比較して、ＦＯＸ

Ｐ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘

発する能力が低下しており」（以下、「発明特定事項

（ｃ）」ということがある。）が基礎出願明細書等に記

載されていない。・・・」

（ ２ ）審決の判断
　発明特定事項（ｃ）についての審決の判断は，以

下のとおりです。

８は細胞傷害性（キラー）Ｔ細胞に対する特異的な

マーカーとして使用され（乙２），ＦＯＸＰ３は調

節性（制御性）Ｔ細胞に対する特異的なマーカーと

して使用されるものである。ＣＤ８とＦＯＸＰ３の

生 体 分 子 の 構 造 上 の 類 似 性 は， 最 大 で も

４６．１５％である（乙３）。

２　本件発明について

・・・

(2)上記(1)の本件特許の記載及び前記１の技術常識

によると，本件特許は，次のとおりのものであると

認められる（特許請求の範囲及び本件明細書の関連

する記載をかっこ内に示す。）。

ア Ｔ細胞は，自己免疫性炎症を抑制するのに不可

欠な調節性Ｔ細胞（「Ｔ－ｒｅｇ細胞」，「ＦＯＸＰ

３＋Ｔ細胞」ともいう。）と，炎症を誘発し得，自己

免疫病， 器官移植片拒絶，または移植片対宿主病の

一因となり得る非調節性Ｔ細胞（「Ｔ－ｅｆｆ細

胞」，「ＦＯＸＰ３－Ｔ細胞」ともいう。）の両方を含

む（段落【０００３】）。

　本件発明は，非調節性Ｔ細胞（ＦＯＸＰ３－Ｔ細

胞，Ｔ－ｅｆｆ細胞）の成長／生存よりも，調節性

Ｔ細胞（ＦＯＸＰ３＋Ｔ細胞，Ｔ－ｒｅｇ細胞）の

成長／生存を優先的に促進するように改変され，免

疫抑制作用物質として作用するＩＬ－２改変体に関

するものであり，請求項１には，このような改変体

を含む，自己免疫疾患，器官移植片拒絶，又は，移

植片対宿主病を処置する方法で使用するための組成

物の発明が記載されている（【請求項１】， 段落

【０００６】，【００１６】）。

・・・

　本件発明のＩＬ－２改変体は，①ＣＤ２５（ＩＬ

－２Ｒα）に対する親和性が上昇する変異，②シグ

ナル伝達サブユニットであるＩＬ－２Ｒβおよび／

またはＩＬ－２Ｒγに対する親和性が低下する変異

の組合せを通して機能するものであり（【請求項１】，

段落【０００７】，【００１６】），これらの変異に

よって，調節性Ｔ細胞（ＦＯＸＰ３＋Ｔ細胞，Ｔ－

ｒｅｇ細胞）では，ＳＴＡＴ５リン酸化および／ま

たはＩＬ－２Ｒの下流のシグナル伝達分子のリン酸

化を刺激する能力が保持されるものの， 非調節性Ｔ

細胞（ＦＯＸＰ３－Ｔ細胞，Ｔ－ｅｆｆ細胞）では，

ＳＴＡＴ５リン酸化および／またはＩＬ－２Ｒの下

流のシグナル伝達分子のリン酸化が低下または欠如
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『要約

　ＩＬ－２を通じたシグナル伝達は、エフェクター

Ｔ細胞の増殖、生存、及びサイトカイン産生に至る

経路の活性化を導く。しかし、ＩＬ－２は、負の

フィードバック機構、ＩＬ－２受容体の内在化、活

性化により誘発される細胞死の誘導、及び調節性Ｔ

細胞の生成を通じて、炎症応答の抑制も促進する。

調節性Ｔ細胞では、ＩＬ－２シグナル伝達によって

ＦｏｘＰ３の発現が亢進される。ＴＧＦ－βによる

調節性T細胞の誘導にもＩＬ－２が必要である。更

に、ＩＬ－２刺激によるＰＩ３Ｋを伴う炎症促進及

び生存促進経路は、調節性Ｔ細胞ではＰＴＥＮによ

り阻害される。重要なのは、調節性T細胞の発生、

増大、及び維持にとって、ＩＬ－２シグナル伝達が

大きな役割を果たすという点である。しかし、γｃ

サイトカインは、調節性Ｔ細胞におけるＩＬ－２の

要求を代替し得るが、その効率は同等ではない。炎

症におけるＩＬ－２の二重の役割は、ＦｏｘＰ３及

びＩＬ－２の双方を欠損するマウスが示す症状が、

ＦｏｘＰ３欠損マウスと比べてより軽度であるとの

結果により立証される。最後に、ＩＬ－２は、エフェ

クターＴ細胞及び調節性Ｔ細胞の誘導に大きな役割

を果たすのみならず、ＩＬ－１７発現T細胞を抑制

する。炎症応答におけるＩＬ－２相互作用の複雑な

動態を理解することにより、免疫関連疾患を制御す

るための治療法を開発又は修正することができるか

もしれない。』

甲４－イ（８頁右欄１行～９頁左欄９行）

『３．ＩＬ－２受容体シグナル伝達

３．１．一般的なＴ細胞シグナル伝達経路

　ＩＬ－２受容体サブユニットの細胞質ドメインの

長さから明らかなように、ＩＬ－２Ｒβ及びγｃは

ＩＬ－２シグナル伝達に関与している。従来のＴ細

胞では、ＩＬ－２が結合すると、β及びγｃサブユ

ニットのヘテロ二量体化によって、Ｊａｎｕｓキ

ナーゼ（Ｊａｋ）の活性化及び動員が誘発され、次

いでＰ鎖の細胞質ドメインにおけるチロシン残基の

リン酸化を招く（図１）［１０］。具体的に、Ｊａｋ

１はＰ鎖のセリン豊富ドメインに動員される一方、

Ｊａｋ３はγｃ細胞質ドメインに結合する。次に、

リン酸化チロシンは、ｓｒｃ相同及びコラーゲン（Ｓ

ＨＣ）タンパク質やＳＴＡＴ５等のアダプタータン

「イ　発明特定事項（ｃ）について

　基礎出願明細書等には、ＩＬ－２改変体が、Ｔｒ

ｅｇ細胞の成長／生存を促進するが、非調節性細胞

（ＦＯＸＰ３－ＩＬ－２Ｒα＋ＣＤ４＋）の成長／生

存を促進するための能力が野生型ＩＬ－２と比較し

て低下しているものであることが記載されている（上

記記載事項甲１１－ウ）。

　ここで、甲４には、「一般的なＴ細胞シグナル伝達

経路」という章において、「リン酸化チロシンによる

活性化の結果、ＳＴＡＴ５は二量体化して、核に移

行し、そこで、ＧＡＳを含むＤＮＡ結合部位に結合

する。ＧＡＳは細胞増殖に関与し・・・」と記載さ

れている（上記記載事項甲４－イ）。そして、この

章で言及する図１のタイトルは「通常のＴ細胞及び

調節性Ｔ細胞におけるＩＬ－２シグナル伝達」であ

ることからみて（上記記載事項甲４－ウ）、調節性

Ｔ細胞であるか、非調節性Ｔ細胞であるかにかかわ

らず、Ｔ細胞が増殖する際には、ＳＴＡＴ５の二量

体化によるリン酸化反応が生じることは本件優先日

当時の技術常識である。この技術常識を踏まえると、

本件発明１のＩＬ－２改変体において、非調節性Ｔ

細胞（ＦＯＸＰ３－ＩＬ－２Ｒα＋ＣＤ４＋）の増殖

／生存を促進するための能力が低下するということ

は（上記記載事項甲１１－ウ）、ＳＴＡＴ５がリン

酸化する能力が低下することと同義であるといえる。

　そうすると、基礎出願明細書等には、野生型ＩＬ

－２と比較して、ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳ

ＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下している

ＩＬ－２改変体が開示されているものであり、発明

特定事項（ｃ）は基礎出願明細書等に記載されてい

る。

・・・

カ　以上のとおりであるから、本件発明１は、優先

権主張の利益を享受することができる。」

（ ３ ）本件優先日当時の技術常識を示す文献（ 甲４ ）
　本件優先日当時の技術常識を示す文献として，審

決 が 引 用 し た 甲 ４（ Journal of Autoimmunity, 

2008,Vol.31,No.1, p.7-12）の記載は，以下のとおり

です。

「（４）甲４の記載事項

甲４－ア（要約）
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上記図１説明部分の訳

図１：従来の及び調節性Ｔ細胞におけるＩＬ－２受

容体シグナル伝達。この図は、ＩＬ－２結合がＩＬ

－２Ｒβ及びγｃ鎖の細胞質ドメインのＪＡＫの活

性化及び結合をもたらすことを示す。次いで、ＪＡ

ＫはＩＬ－２Ｒβ上のチロシンドメインをリン酸化

し、ＳＨＣなどのアダプタータンパク質を動員し、

ＭＡＰＣ及びＰＩ３Ｋ経路を活性化する。ＰＴＥＮ

は、調節性Ｔ細胞においてＰＩ３Ｋ経路を阻害す

る。また、ＩＬ－２Ｒβのチロシンリン酸化の際に、

ＳＴＡＴ５が動員され、二量体化され、核に転移さ

れ、従来の及び／又は調節性Ｔ細胞における炎症促

進性並びにＦＯＸＰ３プロモーターを含む　ＧＡＳ

モチーフに結合する。』」

4  判決の概要
　優先権主張の利益を享受できるか，についての裁

判所の判断は，以下のとおりです。

「６ 取消事由４（無効理由１：優先権の利益を享受

できないことを前提とする甲１に基づく新規性欠

如）について

(1)本件基礎出願に基づく優先権を主張できるかにつ

いて検討する。

・・・

イ 前記２によると，本件発明のＩＬ－２改変体は，

「野生型と比較してＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞において

ＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する能力が低下してい

る」ものであり，(d)(ⅰ)野生型よりも低下したβ親

和性を有するか，(d)(ⅱ)野生型よりも高いα親和性

を有し，かつ，野生型よりも低下したβ親和性を有

するか，(d)(ⅲ) 野生型よりも低下したβγ親和性を

有するか，(d)(ⅳ)野生型よりも高いα親和性を有

し，かつ，野生型よりも低下したβγ親和性を有す

るものである。

　他方，前記アによると，本件基礎出願の改変体

は，「ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞において，ＳＴ

ＡＴ５リン酸化を刺激し，かつ，野生型と比較して，

ＡＫＴリン酸化を誘発するための能力が低下してい

る」ものである（【請求項１】，【請求項１３】，段落

【００４０】）。

　もっとも，本件基礎出願明細書の段落【０００９】

には，「本明細書に記載のＩＬ－２改変体は，Ｔｒ

パク質のドッキング部位として機能する［２２］。最

終的に、ＳＨＣタンパク質はＲａｓ－Ｒａｆ－ＭＡＰ

キナーゼ及びＰ１３Ｋ経路の活性化を導き、これに

よってサイトカイン転写、生存、細胞周期の開始及

び成長が促進される。リン酸化チロシンによる活性化

の結果、ＳＴＡＴ５は二量体化して核に移行し、そ

こでインターフェロン－γ－活性化部位（ＧＡＳ）を

含むＤＮＡ結合部位に結合する。ＧＡＳは細胞増殖

に関与し、細胞分裂及び生存遺伝子の発現を調節す

る部位である［２３］。興味深いことに、ＩＬ－２Ｒ

αプロモーターもＳＴＡＴ５の標的であり、３つの正

の調節性領域（ＰＲＲ）を含む。ＰＲＲＩはＮＦ－ｋ

β血清応答因子によって認識される一方、ＰＰＲＩ

ＩはＥｌｆ－１及び高移動度群タンパク質（ＨＭＧ－

Ｉ／Ｙ）の標的となる。ＳＴＡＴ５、Ｅｌｆ－１及び

ＧＡＴＡ－１様タンパク質はＰＲＲＩＩＩに結合す

る［２１］。これは、ＩＬ－２受容体シグナル伝達に

よって更なるＩＬ－２受容体産生がもたらされる正の

フィードバックループの存在を示唆している。』

甲４－ウ（図１）

『 
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に等しいものとは認められない。そして，このこと

は，本件優先日当時の技術常識を考慮したとしても

左右されるものではない。

ウ 以上によると，本件基礎出願には，本件発明１

が記載されている又は記載されているに等しいとは

いえないので，本件発明１は，本件基礎出願に基づ

く優先権を主張することはできない。」

5  分析
　本件では，優先権主張の利益を享受できるか，に

ついて検討するにあたり，「（ｃ）配列番号１として

記載されるポリペプチドと比較して，ＦＯＸＰ３陰

性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリン酸化を誘発する

能力が低下」しているという発明特定事項（ｃ）を備

える本件発明が，基礎出願明細書等に記載されてい

るといえるかが問題となりました。

　

　審決では，①基礎出願明細書等には，ＩＬ－２改

変体が，非調節性Ｔ細胞の成長／生存を促進するた

めの能力が低下しているものであることが記載され

ていること，②甲４の記載から，調節性Ｔ細胞であ

るか，非調節性Ｔ細胞であるかにかかわらず，Ｔ細

胞が増殖する際には，ＳＴＡＴ５の二量体化による

リン酸化反応が生じることが，本件優先日当時の技

術常識であること，③この技術常識を踏まえると，

基礎出願明細書等に記載された，非調節性Ｔ細胞の

成長／生存を促進するための能力が低下していると

いうことは，ＳＴＡＴ５がリン酸化する能力が低下

することと同義であることを認定し，そうすると，

基礎出願明細書等には，非調節性Ｔ細胞（ＦＯＸＰ

３陰性Ｔ細胞）においてＳＴＡＴ５がリン酸化する

能力が低下，すなわち，発明特定事項（ｃ）を備え

る本件発明が記載されていると判断しました。

　

　一方，判決では，基礎出願明細書等の記載を検討

する前提として，まず，本件発明のＩＬ－２改変体

は，ＦＯＸＰ３陰性Ｔ細胞においてＳＴＡＴ５のリ

ン酸化を誘発する能力が低下しているものであり，

他方，基礎出願明細書等に記載されたＩＬ－２改変

体は，ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞において，ＳＴ

ＡＴ５リン酸化を刺激するものであると認定し，さ

らに，基礎出願明細書等には，基礎出願明細書等に

記載されたＩＬ－２改変体は，非調節性細胞の成長

ｅｇ細胞の成長／生存を促進するが，非調節性細胞

（ＦＯＸＰ３－ＩＬ－２Ｒα＋ＣＤ４＋）の成長／

生存を促進するための能力が野生型ＩＬ－２と比較

して低下している」との記載はあるが，それが「ＳＴ

ＡＴ５のリン酸化を誘発するための能力」の低下に

よることの記載はない。また，本件基礎出願明細書

の同段落には，上記記載に続いて，「ある実施形態

では，そのようなＩＬ－２改変体は，非シグナル性

ＩＬ－２ＲサブユニットＩＬ－２Ｒαに対する親和

性の上昇およびシグナル伝達サブユニットＩＬ－２

Ｒβに対する親和性の低下の組み合わせを通して機

能する。」との記載はあるが，本件基礎出願明細書

には，これ以外の親和性の変異が，非調節性細胞

（ＦＯＸＰ３－ＩＬ－２Ｒα＋ＣＤ４＋）の成長／

生存を促進するための能力の低下をもたらすことを

示す記載は存在しない。

　そして，本件基礎出願明細書には，ＦＯＸＰ３陽

性調節性Ｔ細胞のＳＴＡＴ５リン酸化を刺激し，Ａ

ＫＴリン酸化を誘発する能力が低下している「２－

４」のＩＬ－２ 改変体が記載されている（段落

【００３８】）が，本件明細書の実施例には，「２－

４」のＩＬ－２改変体は記載されておらず，実施例

に記載されたＩＬ－２改変体（ｈａＤ等）は，異な

るアミノ酸配列を有するものである。また，本件明

細書の段落【００２２】に記載されているｈａＤ等

が有しているＥ１５Ｑ，Ｈ１６Ｎ，Ｑ２２Ｅ，Ｄ

８４Ｎ，Ｅ９５Ｑの変異に関する記載は，本件基礎

出願明細書には存在しない。

　なお，本件基礎出願明細書の段落【００１３】に

は，「そのような改変体は，ＩＬ－２ＲβもしくはＩ

Ｌ－２Ｒγに接触する位置か，またはＩＬ－２Ｒβ

もしくはＩＬ－２Ｒγに接触する他の位置の方向づ

けを改変する位置に変異を含んでいてもよい。」との

記載があるが，これは，免疫抑制ＩＬ－２改変体に

つき，ＡＫＴのリン酸化を誘発する能力を低下させ

る変異について記載されたものである。

　これらによると，本件基礎出願明細書には，ＦＯ

ＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞におけるＡＫＴリン酸化を

誘発する能力の低下等を発明特定事項とした，本件

発明１とは異なる作用メカニズムに基づいた別の発

明が記載されているのみであり，本件発明１の発明

特定事項を満たすＩＬ－２改変体の発明が，本件基

礎出願明細書に記載されている又は記載されている
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Ｔ細胞が増殖する際には，ＳＴＡＴ５の二量体化に

よるリン酸化反応が生じる」ことは直接記載されて

おらず，判決において，基礎出願明細書等には，非

調節性Ｔ細胞の成長／生存を促進するための能力が

低下していることは記載されていても，それが，Ｓ

ＴＡＴ５のリン酸化を誘発するための能力の低下に

よることの記載はないと指摘されているように，非

調節性Ｔ細胞の成長／生存を促進するための能力が

低下していれば，必ず，それが，ＳＴＡＴ５のリン

酸化を誘発するための能力の低下のみに起因すると

までは甲４からはいえなかったと考えられます。

　審決においては，本件明細書等の全体の記載と基

礎出願明細書等の全体の記載を対比して詳細に検討

すると，本件明細書等記載の作用メカニズムと基礎

出願明細書等に記載された作用メカニズムは異な

り，実施例も異なることなどを考慮する必要があり，

また，本件優先日当時の技術常識の内容を慎重に判

断する必要があったと思われます。

　本件は，優先権主張の利益を享受することができ

るかについて検討するにあたり参考になる事件と思

われるので紹介しました。

事例②
令和 2 年（ 行ケ ）第 10001 号（（ メタ ）アクリル酸エ
ステル共重合体 ）

（ 異議 2019-700313 号，特許第 6419863 号 ）
令和 3 年 2 月 8 日判決言渡，知的財産高等裁判所第
3 部

1  はじめに
　次に紹介するのは，高分子化合物の進歩性につい

て判断された事件です。

　本件は，発明の名称を「（メタ）アクリル酸エステ

ル共重合体」とする発明についての異議申立事件に

対する特許取消決定取消請求事件であり，本件決定

では，本件発明の共重合体は，引用発明の共重合体

とは構成モノマーの組成や配合量が相違するが，当

業者であれば適宜変更可能であり，本件発明は，進

歩性がないと判断しました。

　一方，判決では，本件発明と引用発明は，技術分

野や発明が解決しようとする課題が必ずしも一致す

るものではないから，もともと引用発明に本件発明

の課題を解決するための改良を加える動機付けが乏

／生存を促進するための能力が低下していることは

記載されていても，それがＳＴＡＴ５のリン酸化を

誘発するための能力の低下によることは記載されて

いないことを認定しました。

　そして，基礎出願明細書等には，ＦＯＸＰ３陽性

調節性Ｔ細胞において，ＳＴＡＴ５リン酸化を刺激

するＩＬ－２改変体の実施例として「２－４」とい

う改変体が記載されているところ，この「２－４」

は本件明細書等には記載されていないこと，かえっ

て，本件明細書等には，「２－４」とは異なるＩＬ－

２改変体が新たに実施例として記載され，この新た

な実施例は，基礎出願明細書等には存在しないこと

等を指摘しました。

　そのうえで，これらによると，基礎出願明細書等に

は，ＦＯＸＰ３陽性調節性Ｔ細胞におけるＡＫＴリ

ン酸化を誘発する能力の低下等を発明特定事項とし

た，本件発明とは異なる作用メカニズムに基づいた

別の発明が記載されているのみであり，本件発明の

発明特定事項を満たすＩＬ－２改変体の発明が，本

件基礎出願明細書に記載されている又は記載されて

いるに等しいものとは認められないと判断しました。

　そして，このことは，本件優先日当時の技術常識

を考慮したとしても左右されるものではないから，

基礎出願明細書等には，本件発明が記載されている

又は記載されているに等しいとはいえないと結論付

けました。

　

　以上のように，判決では，基礎出願明細書等に記

載された事項を検討するに先立って，本件明細書等

の記載と基礎出願明細書等の記載を対比して検討し

ています。そして，本件明細書等の記載と基礎出願

明細書等の記載を対比して検討した結果，特に，基

礎出願明細書等に記載されていた実施例が本件明細

書等には記載されておらず，本件明細書等には新た

な別の実施例が記載されていたことも大きかったと

思われますが，基礎出願明細書等には，本件発明と

は異なる作用メカニズムに基づいた別の発明が記載

されているのみであり，発明特定事項（ｃ）を備える

本件発明が記載されている又は記載されているに等

しいということはできないと判断しました。

　また，審決において本件優先日当時の技術常識を

示す証拠として引用された甲４には，「調節性Ｔ細胞

であるか，非調節性Ｔ細胞であるかにかかわらず，
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しいことに加え，あえて特定のモノマーに着目して，

組成や配合量を変更する技術的理由も見出せないか

ら，本件発明は，進歩性がないとはいえないとして，

本件決定を取り消しました。

2  本件発明
　本件発明の特許請求の範囲の記載は以下のとおり

です。（以下，色と下線は筆者が付与。）

【請求項1】

（メタ）アクリル酸エステル共重合体であって、

（Ａ－ａ）（メタ）アクリル酸エステル、

（Ａ－ｂ）カルボキシル基および炭素－炭素二重

結合を有する重合性化合物、

（Ａ－ｃ）グリシジル基および炭素－炭素二重結

合を有する重合性化合物、及び

（Ａ－ｄ）水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル

を構成モノマーとして含み、

（メタ）アクリル酸エステル共重合体（Ａ）を構

成するモノマーの全量を１００質量％としたと

き、上記（Ａ－ｂ）の配合量ｂ(質量％）と上記

（Ａ－ｃ）の配合量ｃ（質量％）とが、下記式：

１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し、 ４≦ｂ≦

１４、０．０５≦ｃ≦０．４５）

を満たし、

化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組成物用

であることを特徴とする、（メタ）アクリル酸エ

ステル共重合体。

　本件発明は，（メタ）アクリル酸エステル共重合体

の発明であって，構成モノマーとして（Ａ－ａ）～

（Ａ－ｄ）（以下，判決にあわせてａ成分～ｄ成分と

いいます。）を含み，そのうちｂ成分とｃ成分の配

合量が特定の式を満たし，化粧シートの粘着剤層に

用いる粘着剤組成物用であることが特許請求の範囲

に記載されています。

3  本件明細書の記載
　本件明細書には以下の事項が記載されています。

「【技術分野】

【０００１】

　本発明は、粘着剤組成物に関する。更に詳しくは、

タック性、施工性、耐熱性および粘着性に優れ、か

つ、建築基準法に規定する不燃性を満足する化粧

シートの粘着剤層に適する粘着剤組成物に関する。

・・・

【発明が解決しようとする課題】

【０００９】

　本発明の目的は、建築基準法に規定する不燃性を

有し、かつ、タック性、施工性、耐熱性および粘着

性に優れた化粧シートを得るべく、そのような化粧

シートの粘着剤層に適する粘着剤組成物を提供する

ことにある。

【課題を解決するための手段】

【００１０】

　本発明者は、鋭意研究した結果、粘着剤組成物が

（メタ）アクリル酸エステル共重合体を含み、上記

共重合体が、構成モノマーとして、（メタ）アクリル

酸エステルとともに、カルボキシル基および炭素－

炭素二重結合を有する重合性化合物とグリシジル基

および炭素－炭素二重結合を有する重合性化合物と

を特定の量の割合で含むことにより、上記の目的を

達成できることを見出した。」

　本件明細書の記載によれば，本件発明は，化粧

シートの粘着剤層に適する粘着剤組成物を提供する

ことを課題とし，粘着剤組成物が，（メタ）アクリル

酸エステル共重合体を含み，その共重合体が，ａ成

分とともに，ｂ成分とｃ成分を特定の割合で含むこ

とにより，上記課題を解決できることを見出したと

いうものです。

4  本件決定の概要
　本件決定では，本件発明は，引用例１，２又は３

に記載された発明により進歩性を有しないから，本

件特許は取り消すべきものであるとされました。そ

の概要は以下のとおりです。

「第３　当審の判断

・・・

３　引用例１～３に記載された発明  

（１）引用例１に記載された発明

・・・引用例１には、「２－エチルヘキシルアクリ

レート３９９重量部、 ｎ－ブチルアクリレート

１０５重量部、エチルアクリレート１４０重量部、
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　そこでまず、相違点１、２について検討すると、

引用例１の第２頁右欄４１行～第３頁左欄８行（摘

記１ｂ）には、第３成分としては、グリシジルメタ

クリレート、グリシジルアクリレート、β－ヒドロ

キシエチルメタクリレート、β－ヒドロキシアクリ

レート等が挙げられ、これは２種以上併用して第１

成分と共重合させることができると記載されている。

また、引用例１の請求項１（摘記１ａ）には、当該

第３成分を第１成分と第２成分との合計量１００重

量部に対して０．５～１５重量部とすることが記載

されている。そうすると、第１～第３成分の合計を

１００質量％としたときの第３成分は０．５（０．５

／（１００＋０．５）×１００）～１３．０（１５／

（１００＋１５）×１００）質量％であり、第３成

分として２種類以上を併用する場合はそれらの合計

が０．５～１３．０質量％となるように調製すること

となる。してみれば、引用例１発明において、当該

第３成分としてグリシジルメタクリレートと共にβ

－ヒドロキシエチルメタクリレート等を用い、それ

らの量を上記の範囲（グリシジルメタクリレートを

０．０５～０．４５質量％とすることが含まれてい

る）内で適宜設定することで、グリシジルメタクリ

レートの配合量およびｂ＋４０ｃの値を本件特許発

明１において特定される「０．０５≦ｃ≦０．４５」、

「１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６」と同程度の範囲に定め

ることは、当業者ならば容易になし得ることである。

　次に、一応の相違点３について検討すると、本件

特許発明１の共重合体は所定の構成モノマーからな

る高分子化合物である。そして、化合物の発明の新

規性、進歩性は、化合物の化学構造に基づいて判断

されるところ、一応の相違点３の用途限定は、化合

物の有用性を示しているにすぎず、引用例１発明と

の化学構造上の相違をもたらすものとは認められな

い。そうすると、当該一応の相違点３は、実質的な

相違点ではない。 

　そして、本件特許発明１の効果について検討する。 

　本件特許の発明の詳細な説明には、例えば段落

００２０に「成分（Ａ）はその構成モノマーとして、

水酸基含有（メタ）アクリル酸エステル（Ａ－ｄ）を

更に含むことが好ましい。モノマー（Ａ－ｄ）は、

その水酸基が、後述する成分（Ｂ）のイソシアネー

ト基と反応して、粘着剤として適切な架橋度を付与

することができる。」と記載され、これは本件特許発

アクリル酸４７．５重量部、グリシジルメタクリレー

ト３．５重量部を重合した（メタ）アクリル酸エステ

ル共重合体」（以下、この発明を「引用例１発明」と

いう）が記載されていると認められる。 

（２）引用例２に記載された発明

・・・引用例２には、「アクリル酸ｎ－ブチル８０部、

アクリロニトリル１０部、アクリル酸５部、アクリ

ル酸２－ヒドロキシエチル５部、アクリル酸グリシ

ジル５部を重合した（メタ）アクリル酸エステル共重

合体」（以下、この発明を「引用例２発明」という）

が記載されていると認められる。 

（３）引用例３に記載された発明

・・・引用例３には、「アクリル酸ブチル５５質量部

と、メタクリル酸１０質量部と、メタクリル酸グリ

シジル２０質量部と、アクリル酸２－ヒドロキシエ

チル１５質量部とを共重合してなる（メタ）アクリル

酸エステル共重合体」（以下、この発明を「引用例３

発明」という）が記載されていると認められる。

　

４　対比・判断 

（１）本件特許発明１と引用例１発明との対比 

・・・本件特許発明１と引用例１発明とは、・・・

以下の点において相違（あるいは一応の相違）が認

められる。

（相違点１）

　本件特許発明１は、共重合体が「（Ａ－ｄ）水酸基

含有（メタ）アクリル酸エステル」を構成モノマーと

して含むのに対し、引用例１発明の共重合体は当該

モノマーを含まない点

（相違点２） 

　本件特許発明１は、「・・・１０≦ｂ＋４０ｃ≦

２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」であるのに対し、

引用例１発明の共重合体は当該ｃが０．５（３．５／

（３９９＋１０５＋１４０＋４７．５＋３．５）×

１００）、ｂ＋４０ｃが２６．８である点

（一応の相違点３）

　本件特許発明１の共重合体は「化粧シートの粘着

剤層に用いる粘着剤組成物用である」のに対し、引

用例１発明の共重合体は当該用途に用いることが記

載されていない点
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　そこでまず、相違点４について検討すると、引用

例２の段落００２２（摘記２ｂ）には、アクリル酸、

アクリル酸２－ヒドロキシエチル、およびアクリル酸

グリシジルがいずれも「架橋性官能基を有する共重

合性モノマー」に分類され、それらの合計で（メタ）

アクリル酸エステル１００重量部に対して、０．１～

３０重量部の割合で用いられることが記載されてい

る。してみれば、引用例２発明において、アクリル

酸ｎ－ブチル８０重量部に対して、アクリル酸、ア

クリル酸２－ヒドロキシエチル、およびアクリル酸グ

リシジルの量を段落００２２の範囲内で適宜設定す

る（例えばアクリル酸グリシジルを０．０４～０．３６

重量部とし、その分アクリル酸２－ヒドロキシエチ

ルを増加させる）ことで、アクリル酸グリシジルの配

合量およびｂ＋４０ｃの値を、本件特許発明１にお

いて特定される「０．０５≦ｃ≦０．４５」、「１０≦ｂ

＋４０ｃ≦２６」と同程度の範囲に定めることは、

当業者ならば容易になし得ることである。

　次に、一応の相違点５について検討すると、上記

アに記載したように、当該一応の相違点５は、実質

的な相違点ではない。

　そして、本件特許発明１の効果について検討する

と、上記アに記載した事項と同様に、本件特許発明

１（単なる共重合体の発明）が、引用例２に記載さ

れた発明に比して格別の効果を有するものとは認め

られない。

　したがって、本件特許発明１は、引用例２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る。

（３）本件特許発明１と引用例３発明との対比 

・・・本件特許発明１と引用例３発明とは、 ・・・

以下の点において相違（あるいは一応の相違）が認

められる。

（相違点６）

　本件特許発明１は、「・・・１０≦ｂ＋４０ｃ≦

２６ （但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」を満たすのに対

し、引用例３発明の共重合体は当該ｃが２０（２０

／（５５＋１０＋２０＋１５）×１００）、 ｂ＋

４０ｃが８１０である点

（一応の相違点７）

　本件特許発明１の共重合体は「化粧シートの粘着

明１の共重合体が、イソシアネート基と反応して適

切な架橋度を付与することができる基（水酸基）を

有することを意味している。しかし、（メタ）アクリ

ル酸エステル共重合体の水酸基を調節することで架

橋度を調節できることは周知の事項に過ぎず、この

点は格別の効果とはいえない。その他、本件特許の

発明の詳細な説明を精査しても、本件特許発明１の

共重合体（化合物）がそれだけで格別な効果を有す

ることは記載されていない。また、本件特許の発明

の詳細な説明には、 本件特許発明１の共重合体

１００質量部、「（Ｂ）イソシアネート化合物をイソ

シアネート基の量に換算して０．１０～０．４０質量

部」、および「（Ｃ）難燃剤 １０～５０質量部」を含

む粘着剤組成物が、建築基準法に規定する不燃性を

有し、かつ、タック性、施工性、耐熱性および粘着

性に優れた化粧シートの粘着剤層を形成できること

は記載されているものの、当該記載からよみとれる

本件特許発明１の共重合体の効果は「粘着性を有す

る」程度のものであって（特定の組成物になった時

に初めて奏する効果は共重合体の効果ではない）、

引用例１に記載された発明に比して格別の効果を有

するものとは認められない。

　したがって、本件特許発明１は、引用例１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る。 

（２）本件特許発明１と引用例２発明との対比 

・・・本件特許発明１と引用例２発明とは、・・・

以下の点において相違（あるいは一応の相違）が認

められる。

（相違点４）

　本件特許発明１は、「・・・１０≦ｂ＋４０ｃ≦

２６ （但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」であるのに対

し、引用例２発明の共重合体は当該ｃが４．８（５

／（８０＋１０＋５＋５＋５）×１００）、 ｂ＋

４０ｃが１９６．８である点

（一応の相違点５）

　本件特許発明１の共重合体は「化粧シートの粘着

剤層に用いる粘着剤組成物用である」のに対し、引

用例２発明の共重合体は当該用途に用いることが記

載されていない点
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剤層に用いる粘着剤組成物用である」のに対し、引

用例３発明の共重合体は当該用途に用いることが記

載されていない点

　そこでまず、相違点６について検討すると、引用

例３の段落００３５（摘記３ｂ）には、共重合体中

における（メタ）アクリル酸グリシジルから誘導され

る成分単位の含有量を０～８０質量％とすることが

記載されている。してみれば、引用例３発明におい

て、メタクリル酸グリシジルの量を段落００３５の

範囲（０．０５～０．４５質量％が含まれている）内

で適宜設定することで、メタクリル酸グリシジルの

配合量およびｂ＋４０ｃの値を、本件特許発明１に

おいて特定される「０．０５≦ｃ≦０．４５」、「１０

≦ｂ＋４０ｃ≦２６」と同程度の範囲に定めること

は、当業者ならば容易になし得ることである。 

　次に、一応の相違点７について検討すると、上記

アに記載したように、当該一応の相違点７は、実質

的な相違点ではない。 

　そして、本件特許発明１の効果について検討する

と、上記アに記載した事項と同様に、本件特許発明

１（単なる共重合体の発明）が、引用例３に記載さ

れた発明に比して格別の効果を有するものとは認め

られない。

　したがって、本件特許発明１は、引用例３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る。

5  まとめ 

　以上のとおりであるから、本件特許発明１は引用

例１、２、又は３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

できないものであるから、本件特許発明は、同法第

１１３条第２号に該当し、取り消すべきものであ

る。」

5  取消事由
　取消事由は，以下の３つで，いずれも理由ありと

されました。

　取消事由１（引用例１発明に対する進歩性に関す

る判断の誤り）

　取消事由２（引用例２発明に対する進歩性に関す

る判断の誤り）

　取消事由３（引用例３発明に対する進歩性に関す

る判断の誤り）

6  判決の概要
　判決の概要は，以下のとおりです。

「３　取消事由１（引用例１発明に対する進歩性に

関する判断の誤り）

・・・

(2)　相違点１の容易想到性

ア　検討

(ｱ)　相違点１は，引用例１発明の共重合体が，本

件発明とは異なり，ｄ成分を構成モノマーとして含

まないというものであるところ，上記(1)ア(イ)ｂの

とおり，甲７文献には，第１成分（ａ成分）及び第

２成分（ｂ成分）又はそのいずれか（特に第１成分）

と共重合させる第３成分として，「架橋性の官能基

（エポキシ基，水酸基，アミド基及びＮ－メチロー

ルアミド基の少なくとも１種）を有するもの」が挙げ

られている。

　そこで，引用例１発明における第３成分として，

エポキシ基を有するモノマー（ｃ成分）及び水酸基

を有するモノマー（ｄ成分）の２種を併用すること

を，当業者が容易に想到し得たか否かについて検討

する。

(ｲ)　まず，上記(1)ア(ｱ )，(ｲ )ａ及びｄのとおり，

引用例１発明は，可塑化ポリ塩化ビニルシート上に

積層して使用するのに好適な接着剤組成物に関する

発明であり，共重合体中のカルボキシル基の１０％

以上をアルカリ金属と反応（中和）させることによ

り，耐ガソリン性及び耐油性を向上させることを目

的とするものである。

　そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着

剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例

１発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする

課題が必ずしも一致するものではないから，もとも

と引用例１発明に本件発明の課題を解決するための

改良を加える動機付けが乏しいというべきである。

(ｳ)　また，上記(1)ア(ｲ )ｂのとおり，甲７文献に

は，第３成分として選択し得る４種のモノマーの例

示として８つのモノマーが挙げられているほか，４

種のモノマーの１種のみ又は２種以上を併用して第
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１成分と共重合させることができる旨が記載されて

いる。そうすると，引用例１発明における第３成分

は，上記の各モノマーのうち１種のみを選択する場

合のほか，２種ないし４種のモノマーを併用する場

合もあり得るということになるから，その組合せは，

異なる官能基に属するモノマーを併用する場合に

限ったとしても，被告が主張する６通りにとどまる

ものではない。

　そして，証拠（甲７）によれば，甲７文献には，

エポキシ基を有するモノマー（ｃ成分）と水酸基を

有するモノマー（ｄ成分）を組み合わせた合成例は

記載されておらず，また，ｄ成分を構成モノマーと

して含むことによる効果等に関する具体的な記載も

されていないものと認められる。そうすると，甲７

文献には，引用例１発明の技術思想として，複数の

組合せの中からエポキシ基を有するモノマー及び水

酸基を有するモノマーの２種を選択すべきである旨

や，水酸基を有するモノマーを選択することによっ

て特定の効果が得られる旨が開示されているものと

はいえない。

　これらの事情を併せ考慮すると，甲７文献に接し

た当業者が，引用例１発明の第３成分として，複数

の組合せの中から敢えてエポキシ基を有するモノ

マー及び水酸基を有するモノマーの２種を選択する

理由に乏しいというべきである。

(ｴ)　以上のとおり，本件発明と引用例１発明とで

は技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずし

も一致するものではないから，もともと引用例１発

明に本件発明の課題を解決するための改良を加える

動機付けが乏しいことに加え，甲７文献の記載内容

からすると当業者が複数の組合せの中から敢えてエ

ポキシ基を有するモノマー及び水酸基を有するモノ

マーの２種を選択する理由に乏しいことからすれば，

甲７文献に接した当業者において，相違点１に係る

本件発明の構成に至る動機付けがあったということ

はできない。

　したがって，引用例１発明において，構成モノ

マーとしてｄ成分を含ませることを，本件出願時に

おける当業者が容易に想到し得たということはでき

ない。

・・・

(3)　相違点２の容易想到性

　上記(2)のとおり，相違点１について容易想到であ

るということはできないが，事案に鑑み，相違点２

の容易想到性についても検討する。

ア　検討

(ｱ)　相違点２は，・・・本件発明は「１０≦ｂ＋

４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」である

のに対し，引用例１発明の共重合体においてはｃが

０．５，ｃが２６．８であるというものである。

　そこで，引用例１発明における上記ｂ及びｃの値

を変更し，本件発明における数値範囲内に調整する

ことを，当業者が容易に想到し得たか否か否かにつ

いて検討する。

(ｲ)　まず，上記(2)ア(ｲ )のとおり，本件発明と引

用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようとす

る課題が必ずしも一致するものではないというべき

である。

(ｳ)　また，上記(1)ア(ｲ )ｆのとおり，引用例１発

明の実施例には，引用例１発明における第３成分

を，Ｎ－メチロールアクリルアミドからアクリルア

ミドに量比を変えることなく置き換えた場合に，

ピール（ｇ／２ｃｍ）が「１０２５ＦＡ」から

「６７５ＡＦ」になり（なお，「ピール」とは，剥離に

要する力をいう（甲７）。），凝集力が「ずれ０．６ｍ

ｍ」から「ずれ１６ｍｍ」になった例が示されている

（表－８の実施例６，７）。このことからすれば，架

橋性官能基であるエポキシ基，水酸基，アミド基及

びＮ－メチロールアミド基は，その種類に応じて異

なる粘着力や凝集力を示すものと考えられるから，

各モノマーは，粘着力や凝集力の点で等価であると

はいえないというべきである（なお，表－８の実施

例７における凝集力の数値（「ずれ１６ｍｍ」）につ

いては，他の実施例における数値と比較すると，「ず

れ１．６ｍｍ」の誤記である可能性もあるといえる

が，誤記であったとしても，実施例６とは３倍弱の

違いが生じているのであるから，結論を左右しな

い。）。

　そうすると，当業者において，各モノマーを同量

の別のモノマーに置き換えたり，水酸基を有するモ

ノマー（ｄ成分）を導入した分だけグリシジルメタク

リレート（ｃ成分）の配合量を減少させて第３成分

全体の配合量を維持したりすることが，自然なこと

であるとか，容易なことであるなどということはで

きない。

(ｴ)　さらに，上記(1)ア(ｱ )によれば，引用例１発
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化処理法に関する発明であること，乙７文献に記載

された発明は，耐熱性の再剥離可能なマスキング

テープ，シート，ラベル等用の粘着剤の発明である

こと，乙８文献に記載された発明は，エマルジョン

系感圧性接着剤の発明であることが認められるとこ

ろ，これらの発明と引用例１発明とでは，技術分野

や粘着剤又は接着剤に求められる性質及び性能が必

ずしも一致するものではないから，これらの発明で

採用された数値が，当然に引用例１発明に適用され

るものではないというべきである。

　また，証拠（乙６ないし８）によれば，乙６文献

ないし乙８文献に記載された各発明においては，本

件発明における「１０≦ｂ＋４０ｃ≦２６（但し，

４≦ｂ≦１４，０．０５≦ｃ≦０．４５）」の数値範囲

を満たす（メタ）アクリル酸エステル共重合体が１

つの合成例として記載されているものの，この数値

範囲を満たさない合成例も存在するのであるから，

ｂとｃの数値を上記の数値範囲に合致するように定

めることが，当然に行われる事柄であるということ

もできない。

　そうすると，乙６文献ないし乙８文献において，

本件発明における数値範囲を満たす（メタ）アクリ

ル酸エステル共重合体の合成例が存在するからと

いって，引用例１発明に関しても，同様の配合量の

調整が当業者において普通に行われるものであると

か，容易に想到することができるなどと直ちにいう

ことはできない。そして，上記アで検討したところ

に照らすと，引用例１発明について，本件発明にお

ける数値範囲を満足しながらｃ成分の配合量ｃを

０．４５以下とすることが自然又は容易なことである

とはいえない。

　したがって，被告の上記主張は，理由がない。

(ｲ)　被告は，本件明細書の記載内容を根拠として，

成分（Ａ）に関して本件発明が定める数値限定は，

本件発明の共重合体と成分（Ｂ）及び成分（Ｃ）の双

方を特定量で含む粘着剤組成物において初めて意味

を有するものであり，成分（Ａ）そのものについて，

当該数値限定に技術的意義はない旨主張する。

　しかしながら，上記１(2)キのとおり，本件明細書

の表１－１及び表１－２に記載された評価試験の結

果においては，ｂ成分の配合量ｂ及びｃ成分の配合

量ｃが本件発明の規定する「１０≦ｂ＋４０ｃ≦

２６（ただし，４≦ｂ≦１４，０．０５≦ｃ≦０．

明においては，第３成分（グリシジルメタクリレー

トはこれに当たる。）を第１成分及び第２成分の合

計量１００重量部に対して０．５～１５重量部とす

るとされているから，第１成分ないし第３成分の合

計量を１００質量％としたときの第３成分の配合量

は，０．５～１３．０質量％となる（０．５／（１００

＋０．５）×１００～１５／（１００＋１５）×

１００）。

　そうすると，引用例１発明において，グリシジル

メタクリレートの配合量を本件発明における数値範

囲内である０．４５質量％以下とするためには，第

３成分の配合量の下限値とされている値である０．

５質量％を下回る量まで減少させる必要があるとこ

ろ，甲７文献の記載をみても，このような調整を行

うべき技術的理由を見いだすことはできない。

(ｵ)　以上のとおり，本件発明と引用例１発明とで

は技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずし

も一致するものではないこと，各モノマーは粘着力

や凝集力の点で等価ではなく，当業者が各モノマー

を置き換えたり配合量を維持したりすることは自然

又は容易なことではないこと，当業者がグリシジル

メタクリレートの配合量を第３成分の配合量の下限

値未満に減少させる技術的理由は見いだされないこ

とからすれば，甲７文献に接した当業者において，

相違点２に係る本件発明の構成に至る動機付けが

あったということはできない。

　したがって，引用例１発明におけるｂ成分の配合

量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明

における数値範囲内に調整することを，本件出願時

における当業者が容易に想到し得たということはで

きない。

イ　被告の主張について

　(ｱ)　被告は，乙６文献ないし乙８文献に記載さ

れた各発明の内容を根拠として，粘着剤の技術分野

においては，ｂ成分及びｃ成分を含む（メタ）アク

リル酸エステル共重合体について，本件発明におけ

る数値範囲を満足しながらｃ成分の配合量ｃを０．

４５以下，例えば０．２５～０．４質量％とすること

は，当業者が普通に行っていることである旨主張す

る。

　しかしながら，証拠（乙６ないし８）によれば，乙

６文献に記載された発明は，プラスチックフィルム，

紙，布等の基材上に設けられる柔軟性層の表面粘着
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４５）」の数値範囲を満たす実施例１ないし１６の

化粧シートは，不燃認定の規格を満足し，かつ，

タック性，施工性，耐熱性及び粘着性にも優れてい

たのに対し，上記の数値範囲を満たさない比較例１

ないし８の化粧シートは，タック性，施工性，耐熱

性及び粘着性のいずれかが劣っていたことが示され

ている（段落【００７４】，表１－１及び表１－２）。

そうすると，本件発明においては，成分（Ａ）につい

て上記の数値範囲を定めることにより，化粧シート

のタック性，施工性，耐熱性及び粘着性につき，一

定の技術的効果が奏されていることは明らかである

といえる。

　また，本件発明の発明特定事項ではない成分（Ｂ）

や成分（Ｃ）の種類や含有量により，本件発明にお

ける成分（Ａ）によって奏される上記効果が一定程

度の影響を受け得るとしても，これによって直ちに

本件発明における数値範囲の技術的意義が失われる

ものではないというべきである。

　したがって，被告の上記主張は，理由がない。

(4)　取消事由１について

　以上検討したところによれば，引用例１発明につ

いて，本件出願時における当業者が，相違点１に係

る本件発明の構成に至ることを容易に想到し得たと

いうことはできず，また，相違点２に係る本件発明

の構成に至ることを容易に想到し得たということも

できないから，相違点３について判断するまでもな

く，取消事由１は理由があるというべきである。

４　取消事由２（引用例２発明に対する進歩性に関

する判断の誤り）

・・・

(2)　相違点４の容易想到性

ア　検討

(ｱ)　相違点４は，・・・本件発明は「１０≦ｂ＋

４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」である

のに対し，引用例２発明はｃが４．８，ｂ＋４０ｃ

が１９６．８であるというものである。

　そこで，引用例２発明における上記ｂ及びｃの値

を変更し，本件発明における数値範囲内に調整する

ことを，当業者が容易に想到し得たか否かについて

検討する。

(ｲ)　まず，上記(1)ア(ｱ )及び(ｲ )のとおり，引用例

２発明は，半導体ウェハに付着した異物の除去用粘

着テープの発明であり，剥離操作後の糊残りを少な

くし，半導体ウェハに付着した異物を高い除去率で

吸着除去する一方，上記糊残りが生じたとしてもこ

れを水洗によって簡単に洗浄除去することを目的と

するものである。

　そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着

剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例

２発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする

課題が必ずしも一致するものではないから，もとも

と引用例２発明に本件発明の課題を解決するための

改良を加える動機付けが乏しいというべきである。

(ｳ)　 また，前記第２の3(2)イのとおり，引用例２

発明は，アクリル酸ｎ－ブチル（ａ成分）８０部，

アクリロニトリル１０部，アクリル酸（ｂ成分）５部，

アクリル酸２－ヒドロキシエチル（ｄ成分）５部，ア

クリル酸グリシジル（ｃ成分）５部が重合された（メ

タ）アクリル酸エステル共重合体であるところ，相

違点４に係る本件発明の構成に至るためには，４．

８質量％であるアクリル酸グリシジルの配合量を，

１０分の１以下である０．４５質量％以下に変更す

る必要がある。

　しかしながら，上記(1)ア(ｳ )のとおり，甲８文献

には，架橋性官能基を有する共重合性モノマーとし

て，５種のモノマー（カルボキシル基含有モノマー，

ヒドロキシ基含有モノマー，アミド基含有モノマー，

エポキシ基含有モノマー及びアミノ基含有モノ

マー）が例示された上，これらのモノマーが，粘着

剤のゲル分率や粘着力を調整するために用いられる

旨や，一般には（メタ）アクリル酸アルキルエステル

１００重量部に対して０．１～３０重量部，好まし

くは２～１０重量部の割合で用いられる旨は記載さ

れているものの（段落【００２２】），アクリル酸グ

リシジルに着目した記載や，その配合量を１０分の

１以下にすることによって奏される特定の効果等に

関する記載は存しない。

　そうすると，引用例２発明において，アクリル酸

グリシジルの配合量を本件発明における数値範囲内

に調整するためには，上記５種のモノマーの中から

アクリル酸グリシジルに着目し，かつ，その配合量

を１０分の１以下とする調整を行う必要があるとこ

ろ，甲８文献の記載をみても，このような調整を行

うべき技術的理由を見いだすことはできない。

(ｴ)　以上のとおり，本件発明と引用例２発明とで
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は技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずし

も一致するものではないから，もともと引用例２発

明に本件発明の課題を解決するための改良を加える

動機付けが乏しいことに加え，当業者が５種のモノ

マーの中からアクリル酸グリシジルに着目してその

配合量を１０分の１以下とする調整を行う技術的理

由は見いだされないことからすれば，甲８文献に接

した当業者において，相違点４に係る本件発明の構

成に至る動機付けがあったということはできない。

　したがって，引用例２発明におけるｂ成分の配合

量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明

における数値範囲内に調整することを，本件出願時

における当業者が容易に想到し得たということはで

きない。

・・・

(3)　取消事由２について

　以上検討したところによれば，引用例２発明につ

いて，本件出願時における当業者が，相違点４に係

る本件発明の構成に至ることを容易に想到し得たと

いうことはできないから，相違点５について判断す

るまでもなく，取消事由２は理由があるというべき

である。

５　取消事由３（引用例３発明に対する進歩性に関

する判断の誤り）

・・・

 (2)　相違点６の容易想到性

ア　検討

(ｱ)　相違点６は，・・・本件発明は「１０≦ｂ＋

４０ｃ≦２６（但し０．０５≦ｃ≦０．４５）」である

のに対し，引用例３発明はｃが２０，ｂ＋４０ｃが

８１０であるというものである。

　そこで，引用例３発明における上記ｂ及びｃの値

を変更し，本件発明における数値範囲内に調整する

ことを，当業者が容易に想到し得たか否かについて

検討する。

(ｲ)　まず，上記(1)ア(ｱ )及び(ｲ )のとおり，引用例

３発明は，ダイシング・ダイボンド兼用粘接着シー

トの発明であり，スタック時に発生するボンディン

グワイヤーの損傷を低減するとともに，半導体チッ

プ同士を接着する接着剤層の厚みの精度不良に起因

する半導体装置の高さのばらつき，基板から最上層

の半導体チップの表面までの高さのばらつき，最上

層の半導体チップの傾き等を解消することを目的と

するものである。

　そうすると，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着

剤組成物用の化合物の発明である本件発明と引用例

３発明とでは，技術分野や発明が解決しようとする

課題が必ずしも一致するものではないから，もとも

と引用例３発明に本件発明の課題を解決するための

改良を加える動機付けが乏しいというべきである。

(ｳ)　 また，前記第２の3(2)ウのとおり，引用例３

発明は，アクリル酸ブチル（ａ成分）５５質量部，

メタクリル酸（ｂ成分）１０質量部，メタクリル酸

グリシジル（ｃ成分）２０質量部，アクリル酸２－

ヒドロキシエチル（ｄ成分）１５質量部が共重合さ

れた（メタ）アクリル酸エステル共重合体であるとこ

ろ，相違点６に係る本件発明の構成に至るために

は，２０質量％であるメタクリル酸グリシジルの配

合量を，４０分の１以下である０．４５質量％以下

に減少させる必要がある。

　しかしながら，上記(1)ア(ｳ )のとおり，甲９文献

においては，共重合体中における（メタ）アクリル酸

グリシジルから誘導される成分単位の含有率につい

て，通常は０～８０質量％であり，好ましくは５～

５０質量％であるとされているのであるから（段落

【００３５】），上記のような配合量の変更は，グリ

シジル基含有モノマーにつき，好ましいとされてい

る配合量の下限値である５質量％の１０分の１以下

とする調整をすることとなる。また，甲９文献には，

グリシジル基含有モノマーに着目した記載や，その

配合量を４０分の１以下にすることによって奏され

る特定の効果等に関する記載は存しないし，（メタ）

アクリル酸グリシジルの含有量を０質量％付近に設

定している合成例も見当たらない。

　そうすると，引用例３発明において，メタクリル

酸グリシジルの配合量を本件発明における数値範囲

内に調整するためには，ａ成分ないしｄ成分のモノ

マーの中からｃ成分の（メタ）アクリル酸グリシジル

のみに着目し，かつ，その配合量を好ましいとされ

ている範囲の下限値である５質量％の１０分の１以

下とする調整を行う必要があるところ，甲９文献の

記載をみても，このような調整を行うべき技術的理

由を見いだすことはできない。

(ｴ)　以上のとおり，本件発明と引用例３発明とで

は技術分野や発明が解決しようとする課題が必ずし
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以上併用できることも記載されているから，引用例

１発明における第３成分として，ｃ成分と共にｄ成

分を用い，その際，好ましい配合量として記載され

た範囲内で適宜設定することで，本件発明の式の範

囲内に定めることは当業者が容易に行うことであ

り，相違点１と２に係る本件発明の構成は当業者が

容易に想到し得ると判断しました。

　一方，判決では，まず，引用例１発明は，可塑化

ポリ塩化ビニルシート上に積層して使用するのに好

適な接着剤組成物に関する発明であり，耐ガソリン

性及び耐油性を向上させることを目的とするもので

あるから，化粧シートの粘着剤層に用いる粘着剤組

成物用の化合物の発明である本件発明と引用例１発

明とでは，技術分野や発明が解決しようとする課題

が必ずしも一致しないことを挙げて，もともと引用

例１発明に本件発明の課題を解決するための改良を

加える動機付けが乏しいことを指摘しました。

　さらに，第３成分として例示されたモノマーは多

数に及び，ｃ成分とｄ成分を組み合わせた合成例も

なく，ｄ成分を含むことによる効果等も記載されて

いないことを挙げて，引用例１には，第３成分とし

て，複数の組合せの中から敢えてｃ成分及びｄ成分

の２種を選択する理由に乏しいことも指摘して，相

違点１に係る本件発明の構成に至る動機付けがあっ

たということはできないとしました。

　また，相違点２については，まずは，本件発明と

引用例１発明とでは技術分野や発明が解決しようと

する課題が必ずしも一致するものではないこと，引

用例１の記載からは，第３成分として記載された各

モノマーは，粘着力や凝集力などが等価とはいえな

いことから，各モノマーを同量の別のモノマーに置

き換えたり，ｄ成分を導入した分だけｃ成分の配合

量を減少させて第３成分全体の配合量を維持したり

することが，自然なこととか，容易なこととはいえ

ないこと，ｃ成分の配合量を本件発明の範囲内とす

るためには，第３成分の配合量の下限値を下回る量

まで減少させる必要があるが，そのような調整を行

うべき技術的理由を見いだすことはできないことを

挙げて，相違点２に係る本件発明の構成に至る動機

付けもあるとはいえないとしました。

　以上によれば，相違点１に係る本件発明の構成に

至ることも相違点２に係る本件発明の構成に至るこ

も一致するものではないから，もともと引用例３発

明に本件発明の課題を解決するための改良を加える

動機付けが乏しいことに加え，当業者がメタクリル

酸グリシジルのみに着目してその配合量を好ましい

とされている範囲の下限値の１０分の１以下とする

調整を行うべき技術的理由は見いだされないことか

らすれば，甲９文献に接した当業者において，相違

点６に係る本件発明の構成に至る動機付けがあった

ということはできない。

　したがって，引用例３発明におけるｂ成分の配合

量ｂ及びｃ成分の配合量ｃの値を変更し，本件発明

における数値範囲内に調整することを，当業者が容

易に想到し得たということはできない。

・・・

(3)　取消事由３について

　以上検討したところによれば，引用例３発明につ

いて，本件出願時における当業者が，相違点６に係

る本件発明の構成に至ることを容易に想到し得たと

いうことはできないから，相違点７について判断す

るまでもなく，取消事由３は理由があるというべき

である。

６　結論

　以上によれば，本件決定が，本件発明について，

引用例１発明ないし引用例３発明に基づいて，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を受けることができ

ないと判断したことには誤りがある。

　よって，原告の請求は，理由があるからこれを認

容することとして，主文のとおり判決する。」

7  分析
（ １ ）取消事由１（ 引用例１発明に対する進歩性に

関する判断の誤り ）について
　本件発明の共重合体は，ａ成分～ｄ成分を含み，

ｂ成分とｃ成分の配合量が特定の式を満たすもので

あって，本件発明はｄ成分を含むのに対し，引用例

１発明はｄ成分を含まない点が相違点１であり，本

件発明はｂ成分とｃ成分の配合量が特定の式を満た

すのに対し，引用例１発明は当該式を満たさない点

が相違点２です。

　本件決定は，引用例１には，第３成分として例示

された中にｃ成分とｄ成分が含まれ，それらを２種
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　しかし，判決でも示されたように，本件明細書に

記載された実施例，比較例によれば，本件発明の共

重合体（化合物）が，上記式を満たすことにより一

定の技術的効果を奏することは理解でき，また，本

件発明が，引用例１発明からは予測し得ないような

優れた効果を奏するかどうかにかかわらず，そもそ

も，引用発明の組成や配合量を変更して本件発明の

構成に至る動機付けがあるとはいえなかったといえ

ます。

（ ２ ）取消事由２（ 引用例２発明に対する進歩性に
関する判断の誤り ）について
　本件決定では，本件発明はｂ成分とｃ成分の配合

量が特定の式を満たすのに対し，引用例２発明は上

記式を満たさない点を相違点４として認定しました。

　そして，相違点４の判断として，引用例２に記載

された配合量の範囲内で適宜設定をすることで，本

件発明の式の範囲に定めることは，当業者ならば容

易になし得ることであるとしました。

　一方，判決では，引用例２発明は，半導体ウェハ

に付着した異物の除去用粘着テープの発明であり，

剥離操作後の糊残りを少なくし，半導体ウェハに付

着した異物を高い除去率で吸着除去する一方，上記

糊残りが生じたとしてもこれを水洗によって簡単に

洗浄除去することを目的とするものであり，本件発

明と引用例２発明とでは，技術分野や解決しようと

する課題が必ずしも一致するものではないから，も

ともと引用例２発明に本件発明の課題を解決するた

めの改良を加える動機付けが乏しいことを指摘しま

した。

　さらに，引用例２発明において，本件発明の式の

範囲内に調整するためには，複数のモノマーの中か

らｃ成分に着目し，かつ，その配合量を１０分の１

以下とする調整を行う必要があるところ，このよう

な調整を行うべき技術的理由を見いだすことはでき

ないから，相違点４に係る本件発明の構成に至る動

機付けがあったということはできないとしました。

　取消事由１と同様に，本件決定では，引用例に，

本件発明の式を満たす配合量が形式的には選択し得

る範囲内のものとして記載されていることを根拠に，

本件発明の式を満たすものとする動機付けがあると

判断したと思われますが，それだけでは，動機付け

の説明としては十分ではなく，引用例からは，引用

とも容易に想到し得たとはいえないから，相違点３

について判断するまでもなく，取消事由１は理由が

あると判断しました。

　

　本件決定では，引用例に，本件発明の共重合体の

組成や特定の式を満たす配合量も形式的には選択し

得る範囲内のものとして記載されていることを根拠

に，本件発明の共重合体の組成や特定の式を満たす

配合量とする動機付けがあると判断したと思われま

すが，それだけでは，動機付けの説明としては十分

ではなく，引用例に記載された技術分野や課題に関

連して共重合体の組成や配合量を変更することは動

機付けられても，引用発明とは異なる技術分野にお

いて引用発明とは異なる課題を解決するために共重

合体の組成や配合量を変更して，本件発明の構成に

至る動機付けがあるとはいえず，その他に，引用例

の記載からは，あえて本件発明の組成や特定の式を

満たす配合量に変更する積極的な動機付けも見出せ

なかったと考えられます。

　さらに，乙号証を提示して，粘着剤の技術分野で

は，（メタ）アクリル酸エステル共重合体のｂ成分や

ｃ成分の配合量を本件発明の式の範囲内とするのは

普通に行われていることであるとの主張もされまし

たが，判決では，これらの乙号証に記載された発明

と引用例１発明は，粘着剤に求められる性質や性能

が必ずしも一致しておらず，上記式を満たす合成例

だけでなく満たさない合成例も記載されていること

からみて，引用例１発明において，上記式を満たす

ように定めることが当然に行われる事柄とはいえな

いと判断されました。

　引用例１発明に接した当業者であれば，当然に上

記式を満たすものにするとまではいえず，上記式を

満たすものが同じ技術分野において知られていると

いうだけでは，引用例１発明において，上記式を満

たすものにする動機付けとしては十分ではないと考

えられます。

　また，本件決定では，本件明細書の記載によれば，

特定の組成物としての効果はあるとしても，本件発

明の共重合体（化合物）は，それだけでは，予測し

得ないような優れた効果を奏するものではないと判

断しており，予測し得ないような優れた効果が見出

せないとしたことも進歩性がないとの判断に影響し

たことが考えられます。
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として，相違点６に係る本件発明の構成に至る動機

付けがあったということはできないと判断しました。

　取消事由１，２と同様に，本件決定では，引用例

に，本件発明の式を満たす配合量が形式的には選択

し得る範囲内のものとして記載されていることを根

拠に，本件発明の式を満たす配合量とする動機付け

があると判断したと思われますが，それだけでは，

動機付けの説明としては十分ではなく，引用例から

は，引用発明とは異なる技術分野や異なる課題を解

決するために配合量を変更して，本件発明の式を満

たす配合量とする動機付けがあるということはでき

ず，その他に，引用例の記載からは，あえて本件発

明の式を満たす配合量に変更する積極的な動機付け

も見出せなかったと考えられます。

　

（ ４ ）まとめ
　以上みてきたように，引用例に，本件発明の構成

を形式的に含み得る一般的な記載があるというだけ

では，本件発明の構成に至る動機付けの説明として

は十分でなく，引用例に記載されている技術分野や

課題などを検討するとともに，当業者であれば，本

件発明の構成に至るといえる理由があるかどうかを

十分に検討して，動機付けについて判断する必要が

あると考えられます。

　本件は，高分子化合物の進歩性を検討するにあた

り参考になる事件と思われるので紹介しました。

執筆者紹介

事例 1：令和元年（行ケ）第 10076 号（炎症性疾患お
よび自己免疫疾患の処置の組成物および方法）
事例 2：令和 2 年（行ケ）第 10001 号（（メタ）アク
リル酸エステル共重合体）
井上 千弥子（審判部訟務室）

（特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。）

発明とは異なる技術分野や異なる課題を解決するた

めに配合量を変更して，本件発明の式を満たす配合

量とする動機付けがあるということはできず，その

他に，引用例の記載からは，あえて本件発明の式を

満たす配合量に変更する積極的な動機付けも見出せ

なかったと考えられます。

　

（ ３ ）取消事由３（ 引用例３発明に対する進歩性に
関する判断の誤り ）について
　取消事由２と同様に，本件決定では，本件発明は

ｂ成分とｃ成分の配合量が特定の式を満たすのに対

し，引用例３発明は上記式を満たさない点を相違点

６として認定し，その判断として，引用例３に記載

された配合量の範囲内で適宜設定することで，本件

発明の式を満たす範囲に定めることは，当業者なら

ば容易になし得ると判断しました。

　一方，判決では，引用例３発明は，ダイシング・

ダイボンド兼用粘接着シートの発明であり，スタッ

ク時に発生するボンディングワイヤーの損傷を低減

するとともに，半導体チップ同士を接着する接着剤

層の厚みの精度不良に起因する半導体装置の高さの

ばらつき，基板から最上層の半導体チップの表面ま

での高さのばらつき，最上層の半導体チップの傾き

等を解消することを目的とするものであり，本件発

明と引用例３発明とでは，技術分野や発明が解決し

ようとする課題が必ずしも一致するものではないか

ら，もともと引用例３発明に本件発明の課題を解決

するための改良を加える動機付けが乏しいことを指

摘しました。

　さらに，引用例３発明において，本件発明の式の

範囲内に調整するためには，ａ成分ないしｄ成分の

中からｃ成分のみに着目し，かつ，その配合量を好

ましいとされている範囲の下限値の１０分の１以下

とする調整を行う必要があるところ，このような調

整を行うべき技術的理由を見いだすことはできない


