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審決取消請求事件

（経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具
－第３次審決取消訴訟）［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10160号、平成29年７月12日判決言渡－

事案の概要

　本件は、発明の名称を「経皮吸収製剤、経皮吸収製剤保持シート、及び経皮吸収製剤保持用具」とする
特許第4913030号に対する無効審判請求（無効2012－800073号）を不成立とした審決の第３次取消訴訟で
ある。
　第１次審決取消訴訟において、裁判所は、「審決の本件訂正発明と甲７発明との同一性判断には誤りが
ある。したがって、取消理由１（新規性の判断の誤り）は理由がある。」として、第１次審決（請求不成立）
を取り消した。
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　第２次審決取消訴訟において、裁判所は、「訂正事項３が特許請求の範囲の限縮に該当するとの審決の
判断には誤りがある。」として、訂正を認めた上で請求不成立とした第２次審決を取り消した。
　その後、特許庁において審理が再開され、被告は３回目及び４回目の訂正請求をした（この４回目の
訂正請求を「本件訂正」という。）。そして、特許庁は、本件訂正を認めた上で「本件審判の請求は、成り
立たない。」との第３次審決（本件審決）をしたので、原告は本件審決の取り消しを求めて本件訴えを提
起した。

判示事項

１　取消事由１（訂正目的違反・発明の要旨認定の誤り）について
（１）原告は、本件発明（本件訂正前の請求項１の発明）は、経皮吸収製剤（マイクロニードル）とい
う物の発明であるから、訂正の前後を通じて、それが物としてどのような態様（構成）であるかが明
確にされていなければならないのに、訂正事項５は、経皮吸収製剤の使用される目的や使途を規定
するものでしかなく、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定す
るものとはいえないから、訂正事項５による訂正後の本件訂正発明（本件訂正後の請求項１の発明）
は技術的に明確であるとはいえず、訂正事項５は特許請求の範囲の減縮には当たらない、と主張す	
る。
訂正事項５は、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項１に「…尖った先端部を備えた針状又は糸
状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入され
る、経皮吸収製剤」とあるのを「…尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有し、シート状支持
体の片面に保持されると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入
される、経皮吸収製剤」に訂正するものである。
ここで、「経皮吸収製剤」にかかる「前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮
膚に挿入される」との文言は、経皮吸収製剤の使用態様を特定するものと解されるから、その直前に
挿入された「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言も、前記文言と併せて経皮吸収製剤
の使用態様を特定するものと解することが可能である。
ところで、本件発明は「経皮吸収製剤」という物の発明であるから、本件訂正発明も「経皮吸収製
剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり、「シート状支持体の片面に保持さ
れる」との使用態様が、経皮吸収製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定す
るものであることが必要である。
しかしながら、「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様によっても、シート状支持体
の構造が変われば、それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得ることは自明であるし、か
かる使用態様によるか否かによって、経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるという関係にあると
も認められない。
したがって、上記の「シート状支持体の片面に保持される」との使用態様は、必ずしも、経皮吸収
製剤の形状、構造、組成、物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえず、訂正事項５
によって限定される「シート状支持体の片面に保持される…経皮吸収製剤」も、「経皮吸収製剤」と
いう物として技術的に明確であるとはいえない（なお、「シート状支持体の片面に保持される」との
用途にどのような技術的意義があるのかは不明確といわざるを得ないから、本件訂正発明をいわゆ
る「用途発明」に当たるものとして理解することも困難である。）。
そうすると、訂正事項５による訂正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は、技術的に明確であ
るとはいえないから、訂正事項５は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
なお、仮に、「シート状支持体の片面に保持されると共に」の文言が経皮吸収製剤の使用態様を特


