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【本稿の概要】
１．本件の経緯
　●無効審判請求・・・（一次審決、一次判決は省略）・・・
　●特許庁（二次）〜（「ヒト」に訂正後、）動機付け無し⇒相違点は容易想到でない
　●知財高裁（二次）〜動機付けあり、相違点は容易想到
　●特許庁（三次）〜相違点は容易想到であるが、「予測できない顕著な効果」あり
　●知財高裁（三次）＜原審＞〜「予測できない顕著な効果」なし
　●最高裁＜本件＞〜破棄差戻し、「予測できない顕著な効果」について審理不十分
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≪最高裁判所第三小法廷≫
審決取消請求事件

（「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件−進歩性判断時に、「予測できない顕著な効果」は、他の化合物と
比較するのではなく、発明の構成自体から優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であると判断した最高裁判決）［上］（全２回）

−平成30年（行ヒ）第69号、令和元年８月27日判決言渡−
（原審・知財高判平成29年（行ケ）第10003号、平成29年11月21日判決言渡）



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）10月15日（火曜日）

２．論点①〜進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の比較対象
本最高裁判決のポイントは、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の有無を、他の化合物

と比較するのではなく、本件発明である化合物が当該効果を奏することを優先日当時に当業者が予測
できたか否かの問題である（「当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著な
ものであるか否かという観点」）として、原判決はこの観点から本件発明の効果を十分に検討していな
いとして破棄差戻しした点である。

３．論点②〜進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付け（構成が容易想到である旨の確
定判決の拘束力により、「予測できない顕著な効果」の主張が封じられるか否か。）

これまで、特許庁の審判実務は、発明の構成自体は容易想到であると判断した後に「予測できない
顕著な効果」を理由に進歩性を認める審決が見られることがあったが、その殆ど全てが知財高裁で取り
消されてきたという歴史がある。

本最高裁判決は、知財高裁（二次）において“動機付けあり、相違点は容易想到”という判決が確定
しており、この拘束力を受けて特許庁（三次）が“動機付けあり、相違点は容易想到”であることを前
提に、“顕著な効果あり”と判断した審決の審決取消訴訟であるところ、原判決が「予測できない顕著
な効果」が無いと判断したことを受けて、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として破棄
差戻ししたものである。この意味で、過去の知財高裁裁判例の大勢とは異なり、特許庁の審判実務に
親和的である。

これは、過去の知財高裁裁判例の大勢を覆し、特許庁の審判実務を是認したものと評価することが
できるものであり、実務上極めて重要な意義がある。上掲した本事案の経過からすれば、本最高裁判
決は、進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けとしていわゆる“独立要件説”に親
和性がある。（もっとも、“独立要件説”“従属要件説”の区別も一義的とは言えず、議論は混沌として
いる。）

進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲については、（審決取消訴訟の審理範囲とも関
連して）学説上争いがあり、裁判官の間でも意見は統一されていない。①一つの考え方は、特定の引
用文献に基づく特許法29条２項の拒絶・無効理由は単一であることを前提として、審決取消訴訟で発
明の構成自体の容易想到性が主張・立証され、判断された場合は、「予測できない顕著な効果」が主張・
立証されず、判断されていなかったとしても、判決の拘束力に服するという考え方である。②もう一
つの考え方は、特定の引用文献に基づく特許法29条２項の拒絶・無効理由は単一ではなく、発明の構
成自体の容易想到性と「予測できない顕著な効果」は特許法29条２項の拒絶・無効理由を否定し得る独
立の要素であることを前提として、審決取消訴訟で構成の容易想到性が争われ、判断された場合であっ
ても「予測できない顕著な効果」が主張・立証されず、判断されていなかった場合には、判決の拘束力
に服しないという考え方である。つまり、②では、前訴で「予測できない顕著な効果」が主張・立証さ
れ、判断されていない限り、後訴において、（本事案の第三次審決のように）発明の構成自体が容易想
到であるとしても「予測できない顕著な効果」があるとして進歩性を認める余地があるということにな 
る。

本最高裁判決及び原判決が進歩性を判断した審決取消訴訟の判決の拘束力の範囲について上記①・
②の何れの考え方に立脚したかについては諸説あり得るが、形式論としては、知財高裁（二次）におい
て“動機付けあり、相違点は容易想到”という知財高裁（一次）判決が確定したという経緯であるにも
かかわらず、「予測できない顕著な効果」の有無について判断したものであるから、このような経緯を
前提とした結論であったとするならば、理論的・形式的には、上記②の考え方に親和的であり、進歩
性判断における「予測できない顕著な効果」の位置付けについては“独立要件説”に親和的であったと
評価できる。もっとも、本最高裁判決及び原判決は、上記①・②の何れの考え方に立脚するかという


