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【事案の概要、関連裁判例の紹介】

１．概要
本判決は、発明の名称を「導光フィルム」と題する発明について、（ⅰ）組合せの動機付けあり⇒（ⅱ）
数値範囲は副引例が示唆している⇒（ⅲ）数値に臨界的な技術的意義なし⇒（ⅳ）数値範囲は設計事
項という論理付けで、進歩性を否定した裁判例である。
本事案においては、「本願発明においては、『接着部分』の形状に関し、それぞれ、①『前記第１最小
寸法の10％未満の第２最小寸法を有する第２底面』、②『各第２側面が、前記導光フィルムの平面に対
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して70度超の角度をなす』及び③『前記第２最大高さの前記第２最小寸法に対する比が少なくとも1.5
である』という数値範囲による特定（限定）がされている」ところ、これらの数値範囲①②③は、主引
用発明に開示されていないため、本願発明との相違点であった。
本判決は、まず、引用発明の凸部の頂部に引用例２記載技術の凸部に設けた突起状の固定部を適用
する動機付けがあるとした上で、「引用発明の凸部の頂部に引用例２記載技術の凸部に設けた突起状の
固定部を適用した場合…、…上記①の数値範囲に関しては、引用例１には、引用発明に係る凹凸部の
頂部の接合部幅（Ｐｗ）を凹凸部の配列ピッチ（Ｐ）の20％以下になるようにすることが記載されてい
る…。上記②の数値限定に関しては、引用例２においては、起状の固定部は、多角柱、円柱、円錐台、
角錐台が好ましいとされ、引用例２記載技術の固定部として平面に対して70度超の角度をなすものが
当然に想定されているといえる…。上記③の数値限定に関しては、引用例２記載技術の出射光制御板
の凸部形状は、『所望の視野角特性に合わせて決定され』るものであるから…、凸部の頂部及び頂部に
設けられた固定部の幅にも自ずと制限があるところ、引用例２には、接着面積を大きくするために突
起状の固定部の高さを固定層の厚みに対して好ましくは50％以上、より好ましくは80％以上としてで
きる限り大きくすることが記載されているから…、接着面積を確保するために固定部を縦長とするこ
とが示唆されているといえる。」と判示して、数値範囲①②③は副引例が示唆していることを示した。
また、本判決は、「…これらの数値範囲については、いずれも、本願明細書においては多数列記され
た数値範囲の中の一つとして記載されているにすぎず、本願発明においてこれらの数値範囲に限定す
る根拠や意味は全く示されていない」ことから、「本願発明の『接着部分』の形状に関する上記①ない
し③の数値範囲に臨界的な技術的意義があるものとは認められない。…」と判示し、数値範囲は「当業
者が適宜調整する設計事項」であるという判断を示し、不服審判不成立審決を維持した。
なお、本判決は、特許出願人の「…引用発明に引用例２記載技術を組み合わせた上で更に引用例３
の記載を参照することはいわゆる『容易の容易』に該当し許されない」という主張に応答して、「審決は、
幅５μｍ、長さ10μｍ程度の形状（の固定部）ならば、当業者であれば周知の材料及び製造方法の範囲
内で実現可能であると考えられることの一例（根拠）として引用例３を示しているにすぎず…、引用例
３に記載されたプリズムの底面の突起を引用発明及び引用例２記載技術に更に組み合わせることで相
違点に係る構成が容易想到であると判断したわけではない。」として、「容易の容易」の問題ではないと
判示している。
２．★パラメータ発明の進歩性を否定した近時の裁判例（３件）★

近時、パラメータ発明の進歩性を否定することが難しいという声を聴くことが多いため、以下の３
件の裁判例は、無効理由を主張する立場から参考になると思われる。
これらの裁判例は、顕著な作用効果を否定した裁判例として紹介されることもあるが、特許庁の審
査基準とは異なり、顕著な作用効果を否定するだけでパラメータ発明の進歩性を否定できるわけでは
ないことに留意すべきである。
⑴　上掲・平成30年５月22日・平成29年（行ケ）第10146号「導光フィルム」事件＜鶴岡＞
（ⅰ）組合せの動機付けあり⇒（ⅱ）数値範囲は副引例が示唆している⇒（ⅲ）数値に臨界的な技
術的意義なし⇒（ⅳ）数値範囲は設計事項、という論理付けで、進歩性を否定した。
⑵　平成30年５月15日・平成29年（行ケ）第10096号「非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングター
ゲット」事件＜高部＞
（ⅰ）数値範囲に技術常識が含まれる⇒（ⅱ）引用発明の数値を増加する動機付けあり⇒（ⅲ）数
値範囲に技術的意義・格別な効果なし⇒（ⅳ）数値範囲は容易想到、という論理付けで、進歩性を
否定した。
　（判旨抜粋）


