
目　　次

平成 30 年      月          日（月）

No.  14621　１部370円（税込み）

2 5

☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
請求却下審決取消請求事件

（発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含
有する局所的眼科用処方物」とする特許の無効審判の審決取消訴訟）［上］（全２回）

－平成29年（行ケ）第10003号、平成29年11月21日判決言渡－

事案の概要

　本件は、無効2011－800018号事件として特許庁に係属した事案の第３次審決に対する審決取消判決である。
　特許庁は、発明の効果の主張を受け入れて進歩性を肯定したのに対し、知財高裁は発明の効果は顕著
なものということはできないと判断した。発明の効果の主張が採用される限度、前訴の取消判決の拘束
力（行政事件訴訟法33条１項）の及ぶ範囲など、実務上参考となる判示がされているので、紹介したい。
　取消審決の拘束力の判示事項について、本件判決では「付言」としている。当事者が審決取消事由とし
て主張していなかったため、「付言」としたものと考えられる。審決も拘束力を認識していたが、その範
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囲を狭く考えていたようである。
　なお、取消審決の拘束力の及ぶ範囲については、最高裁平成４年４月28日判決（高速旋回式バレル研
磨法事件）〔民集46巻４号245頁〕がある。この事案は、発明の効果がないことの主張を受け入れて進歩性
なしと判断した第２次判決に対し、最高裁は、確定した第１次判決の拘束力に反するとしてこれを破棄・
自判したものである。最高裁判決の判旨は次のとおりである。
　「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理
由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続
に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発
明することができたと認定判断することは許されないのであり、したがって、再度の審決取消訴訟にお
いて、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである（同一の引用例から当該発
明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた）として、これを裏付けるための新たな立証をし、
更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許さ
れない。」

手続の経緯

　平成23年５月23日付けの第１次審決は、特許を無効とするというものであったが、平成24年４月24日、
審決取消訴訟が提起され、知財高裁は平成24年（行ケ）第10145号事件として審理した。同年６月29日付
けで訂正審判の請求がされたため知財高裁は、平成24年７月11日、平成23年法律第63号による改正前の
特許法181条２項に基づき、審決を取り消す旨の決定をした。これを受けて特許庁は審理を再開し、平成
25年１月22日、請求不成立の審決（第２次審決）をしたが、再び審決取消訴訟が提起され、知財高裁は平
成25年（行ケ）第10058号として審理し、審決を取り消した。この判決は、平成28年１月12日、上告不受
理の決定により確定した。特許庁は前訴を受けて審理を再開し、平成28年12月１日、再び請求不成立の
審決（第３次審決）をした。
　本件は、第３次審決に対する審決取消訴訟である。

判決要旨

［１］本件各発明の効果について
ア　発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当

該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものである。そして、当
該発明の効果を考慮するに当たっては、その効果が明細書に記載されていること、又は、その効果
は明細書に記載されていないが、明細書又は図面の記載から当業者がその効果を推論できることが
必要である。本件明細書には、本件各発明の効果に関し、以下の点が開示されている。
（中略）

イ　これらの記載によれば、本件明細書に接した当業者は、本件明細書に記載された実験（結膜肥満
細胞を培養した細胞集団に薬剤を投じて同細胞からのヒスタミン遊離抑制率を測定する実験）におい
て、化合物Ａ（シス異性体）のヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出の阻害率は、300μＭで
29.6％、600μＭで47.5％、1000μＭで66.7％、2000μＭで92.6％を記録し、30μＭから2000μＭまで
の濃度範囲内において濃度の増加とともに上昇し、1000μＭでは66.7％という高いヒスタミン放出阻
害効果を示し、その２倍の濃度である2000μＭでも同92.6％という高率を維持していたこと、これに
対し、抗アレルギー薬として知られるクロモグリク酸二ナトリウム及びネドクロミルナトリウムが、
2000μＭまでの濃度範囲でヒト結膜組織肥満細胞からのヒスタミン放出を有意に阻害することがで
きなかったことを認識するものというべきである。


