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事案の概要

　本件は、特許第4140975号（以下「本件特許」という。）に対する無効審判請求（無効2013－800029号）
を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①サポート要件違反についての判断の当否、②実施可
能要件違反についての判断の当否、③進歩性判断の当否、並びに、④新規性（公然実施及び公知の有無）
判断の当否である。

判示事項
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１　取消事由１（サポート要件に関する判断の誤り）について
１.１　本件特許に係る発明（本件発明）の課題

本件明細書によれば、本件発明の課題は、９,９－ビス（４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル）
フルオレン（ＢＰＥＦ）の融解吸熱最大が示差走査熱分析で150℃～180℃である新規な結晶多形体（多
形体Ｂ）を提供すること、及び多形体Ｂを選択的に得る製造方法を提供することであるといえる。

１.２　本件発明の課題を解決できると認識できる範囲について
本件明細書の実験Ｎo.１の製造方法は、「ＢＰＥＦ（多形体Ｂ）0.4ｇを結晶種として添加」する工

程を有する【0036】から、多形体Ｂを製造するために、該多形体Ｂそのものを要する、つまり、多形
体Ｂが既に製造されていることを要するものである。そうすると、実験Ｎo.１の製造方法は、多形体
Ｂを製造する他の方法の存在を前提とすることになるから、実験Ｎo.１の記載のみから、本件明細書
に、多形体Ｂを製造することが記載されているとはいえないことになる。実験Ｎo.４についても、同
様である。一方、実験Ｎo.２及び実験Ｎo.３の製造方法は、多形体Ｂを製造するに当たって該多形体
Ｂを要するものではない。

実験Ｎo.２及び実験Ｎo.３の製造方法が記載された、本件明細書の記載に基づいて、当業者は、多
形体Ｂを選択的に得る製造方法として、本件発明の課題を解決できるものと認識することができ、
また、この製造方法により多形体Ｂを製造すれば、多形体Ｂを提供するという本件発明の課題も解
決できると認識することができる。

一方、本件明細書の【0031】【0030】の記載によれば、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体
Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水素溶媒」
以外に、アセトンなどの「ケトン溶媒」、及び酢酸エチルなどの「エステル溶媒」が記載され、また
析出開始温度として65℃や70℃ではなく、「50℃以上」が記載されている。

しかし、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒は、
実施例５では「トルエン」であり、実施例６では「キシレン」である。また、多形体Ｂの析出開始温
度は、実施例５では「65℃」であり、実施例６では「70℃」である。そして、本件明細書には、アセ
トンなどの「ケトン溶媒」や酢酸エチルなどの「エステル溶媒」を溶媒として用いて多形体Ｂを析出
させたことや、65℃未満で多形体Ｂを析出させたことは記載されていない。

他方、化合物の分子構造から結晶構造を含めた結晶多形体を予測することは困難であり、所望の
結晶多形体の析出条件は、できるだけ多くの条件で網羅的に結晶化を試みることにより見い出すも
のである。しかも、結晶多形体の析出は、溶媒の種類や結晶開始温度（晶析温度）の影響を受け、と
りわけ、溶媒の種類の影響は大きく、溶媒の種類を変えることにより「新たな結晶多形体」が見い出
される場合もあることが、本件出願時の技術常識であった。

本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識からみて、多形体Ｂを選択的に得る製造方法につい
て、本件発明の課題を解決できると当業者が認識できるのは、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの
多形体Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、トルエン、キシレンなどの「芳香族炭化水
素溶媒」を用い、析出開始温度として65℃以上とした場合である。

１.３　本件発明のサポート要件の適合性について
１.３.１　本件発明１～本件発明６及び本件発明10

本件発明１～本件発明６及び本件発明10には、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体Ｂを
選択的に析出させる際の析出開始温度として、「50℃以上65℃未満」が包含され、また、それに加
えて、本件発明１～本件発明４及び本件発明10には、ＢＰＥＦの粗精製物からＢＰＥＦの多形体
Ｂを選択的に析出させる際に用いる溶媒として、「ケトン溶媒」及び「エステル溶媒」が包含され
ている。


