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１．はじめに

すでに公知になっている物質や組成物，構造体等に

ついて，新たな属性や機能，物性，内部構成等を発見
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内在同一について判断した高裁判決を読む

内在同一に関する判断手法に定説はなく，裁判所の判断も一貫しているとは言えない。そこで，本稿では，

我が国の高裁判決（知財高裁・東京高裁判決）にあたり，一定の整理を試みる。本論点の一般的規範について

論じた判決を通じ，その立場は大きく見て，引例と物
・

が同じであることが証明されれば新規性なしとする「物

質同一説」と，技術的思想（もの
・ ・

）の異同をより強調する「思想同一説」に分かれることを確認した。発明の

同一性の判断態様として，機能・特性等について（機能，特性等を物の特定に役立たないとするか），必然性に

ついて（引例と本件発明とが当然に一致することを要するか），認識について（引例における本件発明の認識ま

で必要とするか），に分けて分析した。判断手法に関しては，事後的資料等（出願後に公開された文献，追試の

結果，本件明細書）の参酌について，これを肯定する説と否定する説とが併存することを確認した。

私見としては内在同一の判断は「思想同一説」によるべきものと解する。その他の各論点についても意見を

述べる。我が国における内在同一の判断の在り方について，さらに議論が深まることを期したい。

要 約

１．内在同一の判断の一般的規範は，「思想同一説」によるべきか，「物質同一説」によるべきか。

２．内在同一の判断資料（事後的資料等）の参酌はどこまで認めるべきか。追試の結果，出願後に公開された

文献，本願明細書，これらの参酌はどうあるべきか。

３．内在同一の判断において，物の特定に，機能・特性等は役立たないとするか（特性無価値説），それにより

特定が生じるとするか（特性限定説）。

４．内在同一の判断において，当然に同一という高い同一性を必要とするか（当然同一説），通常同一という程

度（通常同一説）でよいとするか。

５．内在同一の判断に「認識」を必要とするか。公知発明において本件発明の技術的特徴に関する認識まで示

していることが必要か。

【討論対象となることを希望する論点】



することがある。この発見に基づいて，新たな技術課

題を解決することを見出したとき，そこに発明が生ま

れうる。その発明のモチーフとなった物質等はすでに

公知（パブリックドメイン）になっており，その物
・

と

しては独占に適さない。一方，技術的思想としての側

面を重視するなら，新たな思想を提供しており，その

もの
・ ・

としては保護に値する。このような場合に，特許

権を付与するか否かが問題となる。これが，内在同一

の論点である。

我が国では，この論点に対して真っ向から答えを出

した判決はなく，体系的に裁判例が積み上がっている

とはいえない。そこで，本稿では，内在同一について

判断した一連の高等裁判所の判決を過去に遡って分析

し，その判断の在り方や争点についての整理を試みる。

２．一般的規範

まず，我が国の高裁が，内在同一の論点に対し，ど

のような一般的規範（建前）を立てて判断しているか

を，代表的な 2件の判決に当たって確認する。

２．１ 物質同一説

・事件No.3 誘電体磁器Ⅲ事件(1)

本件発明は，共振器等に用いられる誘電体磁器を発

明対象とする。その発明の新規な特徴は，上記磁器の

結晶構造を規定した点である。引例（乙 1）は，同様の

誘電体磁器を開示しているが，上記結晶構造について

は開示がない。これに対し，被告（被疑侵害者）は引

例の追試をし，本件発明の結晶構造を充たすことを示

した。知財高裁は以下のように説示する。

「当業者が乙 1 公報記載の実施例を再現実験して当該

物質を作成すれば，その特定の構成を確認し得るとき

には，当該物質のその特定の構成については，当業者

は，いつでもこの刊行物記載の実施例と，その再現実

験により容易にこれを知り得るのであるから，このよ

うな場合は，刊行物の記載と，当該実施例の再現実験

により確認される当該属性も含めて，＜ 29 条 1 項 3

＞(2)号の「刊行物に記載された発明」と評価し得るも

のと解される（以下，これを「広義の刊行物記載発明」

ともいう。）。」(3)

知財高裁は，上記のように一般的規範を確認し，引

例（乙 1）の追試により本件発明の結晶構造を確認し

たことをもって新規性を否定した。

上記のように引例に開示された物
・

と本件発明の物
・

と

が同一であると事後的にでも証明されれば，本件発明

の新規性を否定する立場を，本稿では「物質同一説」

と呼ぶ。

２．２ 思想同一説

・事件No.12 アジスロマイシン 2水和物 I事件

本件のクレームは，「結晶性アジスロマイシン 2 水

和物」（全文）である。これまで，2水和物は知られて

おらず，その結晶も初めて同定されたものである。こ

れに対して引例（甲 2）は，アジスロマイシンの結晶を

得たことと，その結晶の格子定数とを記載している。

原告（無効審判請求人）は，本件の優先日後に公開さ

れた文献に基づき，その格子定数が 2水和物結晶の格

子定数とほぼ一致することを示した。知財高裁は下記

のように判示する。

「『刊行物』に『物の発明』が記載されているというた

めには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されて

いることを要することはいうまでもないが，発明が技

術的思想の創作であること（同法 2 条 1 項参照）にか

んがみれば，当該物の発明の構成が開示されているこ

とに止まらず，当該刊行物に接した当業者が，特別の

思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し

得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されている

ことを要するものというべきである。」

知財高裁は本件発明の新規性を認めた。このよう

に，物
・

としての同一性に止まらず，技術的思想（もの
・ ・

）

としての同一性を重視する立場を，本稿では「思想同

一説」と呼ぶ。

３．判断態様（争点各論）

以下では，内在同一の判断に関する個別的な論点に

ついて確認する。

３．１ 機能・特性等について

（１） 特性無価値説

審査基準(4)は，その物が固有に有している機能，特

性等（作用，機能，性質又は特性）が請求項中に記載

されている場合について，以下のように説明してい

る。

「請求項中に機能，特性等を用いて物を特定しようと

する記載があったとしても，審査官は，その記載を，

その物自体を意味しているものと認定する。その機

能，特性等を示す記載はその物を特定するのに役に
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立っていないからである。」

このように，機能，特性等による限定は発明の特定

に役立たないとする立場を，本稿では「特性無価値説」

とよぶ。

・事件No.20 抗菌性無機塗料事件

本件発明は，ケイ素化合物と，光触媒機能を有する

成分を含有する抗菌剤とを含む抗菌性無機塗料に関す

るものである。本件明細書に，光触媒機能を有する成

分として酸化チタンが例示されていた。これに対し，

引例は，ケイ素化合物と酸化チタンとを含有するコー

ティング用組成物を開示していた。争点は，引例には

酸化チタンの機能・作用に関する記載はなく，これが，

「光触媒機能を有する成分を含有する抗菌剤」と言え

るか否かである。これに対して，東京高裁は下記のよ

うに判示して，本件発明の新規性を否定した。

「本件明細書の上記各記載を検討すると，本件明細書

においては，一貫して，酸化チタンが『光触媒機能を

有する成分』の代表例として，・・・挙げられて＜い＞

る。

そうすると，・・・刊行物 1の組成物に酸化チタンを

添加したものは，客観的にみると，まさしく，本件塗

料と同じ成分・組成からなる無機塗料に『光触媒機能

を有する成分を含有する抗菌剤』を配合したものであ

るといわざるを得ない。」

本事件で裁判所は，本件明細書の記載を参酌して，

引例の物は本件発明の物と同一といわざるを得ないと

する。その上で，「決定がこれと同旨の認定に立って，

相違点(1)は実質的なものでない，と判断したことに

誤りは認められない。」とした。

機能，特性等による限定が発明の特定に役立たない

とまではしていないが，物の相違点として実質的なも

のではないとしている。この点で，審査基準と，その

趣旨は共通する。

（２） 特性限定説

・事件No.7 耐熱性リボヌクレアーゼH事件

本件発明は特定のアミノ酸配列で規定されたポリペ

プチドに係る発明である。これが一方の鎖に RNAを

1つ含む 2 本鎖DNAのうち，RNA鎖を含む鎖を切断

することができること（以下，本件発明の基質切断特

異性という）を特徴とする。引例（甲 1）は，本件発明

のポリペプチドと 70％弱のアミノ酸配列が一致する

酵素を開示する。審決は，本件明細書に基づいて，引

例の酵素が本件発明の基質切断特異性を有することは

推認できるとした。これに対し，知財高裁は，以下の

ように判示して審決の認定が誤りであるとした。

「本件において，審決が，本願明細書の記載に基づい

て，『＜本件発明の基質切断特異性を＞推認すること

ができ』とし・・・た判断手法は，誤りである。」

このように，酵素の作用・機能による限定をアプリ

オリに役立たないとはせず，技術的特徴（相違点）と

して認定し，新規性を肯定した。このような判断手法

を，本稿では「特性限定説」と呼ぶ。

３．２ 必然性について

（１） 当然同一説

・事件No.2 白色ポリエステルフィルム I事件

本件発明は白色の二軸延伸ポリエステルフィルムを

発明対象とする。その特徴は，フィルムの原料となる

組成物の昇温結晶化温度(Tcc)とガラス転移温度

(Tg)との差(Tcc-Tg)を特定の範囲にしたことであ

る。引例は，同様の白色ポリエステルフィルムを開示

していた。引例には，本件発明のフィルムの原料に該

当する組成物 Aの調製例と，これとは異なる組成物 B

の調製例とが開示されていた。フィルム化した実施例

は組成物 Bについてのみであり，組成物 Aのフィル

ム化についての記載はなかった。被告（無効審判請求

人）は，組成物 Aのフィルム化の追試結果を提出し

た。しかも，この組成物 Aの Tcc-Tgが本件発明の

範囲となることを示し，新規性欠如を主張した。これ

に対し知財高裁は以下のように判示する。

「本件において，『ポリエステル組成物 Aからなる白

色ポリエステルフィルム』が甲 1公報に記載されてい

るに等しいというためには，ポリエステル組成物 A

についてフィルムを成形したものが当業者にとって自

明な技術事項であり，かつ，同公報に記載された発明

が，ポリエステル組成物 Aについてフィルムを成形

したものであることを当然の前提としていると同公報

自体から理解することができることが必要というべき

である。」

本判決では，組成物 A，それ自体を原料とするフィ

ルムが例示されていないことをもって，当然の前提と

してこれが開示されているとは言えないとした。結論

として新規性を肯定した。

引用発明の開示と本件発明の構成との同一性の判断

内在同一について判断した高裁判決を読む
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について，蓋然性や可能性があるという程度では同一

とせず，当然といえる同一性を求めている。引例の地

位を厳格に制限するこの立場を「当然同一説」と呼ぶ。

・事件No.6 誘電体磁器 I事件

本事案は，先に 2．1 で説明した事件 No.3 誘電体

磁器Ⅲ事件と同一の特許権を対象にした審決等取消訴

訟である（ただし引例は異なる）。本件発明は，上記の

とおり特定の結晶構造を規定した誘電体磁器に関す

る。これに対し，審決は，追試の結果が一部一致する

ことや，周知技術が示す結晶学的な側面からみて，引

例（甲 1）の誘電体磁器は本件発明と同一の結晶構造

をとる可能性があるとして，これを相違点としては認

めなかった。知財高裁は以下のように判示する。

「甲 1の・・・誘電体磁器組成物は，＜本件発明の＞結

晶構造をとる可能性が排除できないとしても，そのよ

うな結晶構造ではない多種多様な結晶構造をとる可能

性も存在するのであるから，甲 1に，＜本件発明の結

晶構造を有する＞誘電体磁器組成物が直ちに記載され

ているとすることはできない。」

・事件No.18 2軸配向ポリアミドフィルム事件

本件発明は 2軸延伸により製造されるポリアミド

フィルムの分散粒子の寸法を規定していた。引例は，

同様の製造方法をとったポリアミドフィルムを開示し

ていたが，分散粒子の寸法については開示していな

かった。原告・被告ともに引例の追試の結果を提出

し，それぞれ本件発明の分散粒子の寸法を充たすこ

と，充たさないことを示し対立した。争点としては，

引例に開示のない DR（口金孔の間隙とシートの厚さ

の比）の設定により結果が異なることが挙げられた。

東京高裁は以下のように判示する。

「たまたま本件発明 1 の物性を具えるものが製造され

ることがあり得るということだけで，本件発明 1が引

用例に開示されているとか，本件発明 1に新規性がな

いとすることはできない，というべきである。」

これらの判決（事件No.6，18）もまた，発明の同一

性を可能性では否定できないとするものである。「当

然同一説」と軌を一にする立場と言える。

（２） 通常同一説

・事件No.8 負極活物質事件

本件発明はリチウムイオン電池に用いる負極活物質

に係るもので，その平均細孔直径と pHとを規定した

ことを特徴とする。引例は同様の負極活物質を開示し

ているが，細孔直径と pH については記載がなかっ

た。原告（出願人）は引例の追試を行った。そこで，

引例には記載のない活物質の粉砕条件により，本件発

明の pHの範囲に入る場合も，入らない場合もあるこ

とを示した。その上で，引例に記載の製造条件では，

本件発明の負極活物質が「必ず得られるというもので

はない」ことに触れ，新規性を主張した。知財高裁は

下記のように判示して，新規性を否定した。

「本願明細書には，＜粉砕条件＞を調整して pH値を

意識的に調整することが必要であることについては何

らの記載がなく，pH値を調整するため，＜粉砕条件

＞を調整することが技術常識であるともいえないか

ら，当業者が本件製法と引用発明製法で重なり合う製

造条件の範囲でリチウムチタン複合酸化物粒子を製造

すれば，通常は，その平均細孔直径・・・かつ pH値が

＜本件発明の範囲＞になるものというべきである」

このように引例と本件発明との当然（必ず）という

同一性までは求めず，通常一致することをもって新規

性を否定する立場を「通常同一説」とよぶ(5)。

３．３ 認識について

・事件No.5 帯電微粒子水事件

本件発明は，帯電微粒子水を室内に放出して，菌等

を不活性化する方法である。その新規な特徴の 1つは

上記微粒子水がラジカルを含むことである。被告（無

効審判請求人）は，本件明細書を参照して，引例（甲

1）の微粒子水が本件発明の微粒子水と同じであれば，

引例の微粒子水もラジカルを実質上含有すると主張し

た。また，被告は，引例の追試（甲 12，乙 6）を行い，

その帯電微粒子水がラジカルを含む事実を提示した。

知財高裁は以下のように判示して，認識の欠如にふ

れ，これらの主張をしりぞけている。

「引用刊行物記載の帯電微粒子にラジカルが含まれて

いることを帯電微粒子水が本来有する特性として把握

していたと認めることはできない。なお，甲第 12 号

証及び乙第 6号証の記載についても，あくまで追試時

点の結果を示すものであり，本件優先日時点において

当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水にラジカルが

含まれていることを認識できたことを裏付けるものと

はいえない。」

内在同一について判断した高裁判決を読む
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すなわち，発明が開示されているというためには，

引例の物が本件発明の構成に該当するかではなく，出

願前にそれを認識できていたことが必要であると述べ

る。これを「認識必要説」と呼ぶ(6)。

４． 判断手法（事後的資料等の参酌）

次に，内在同一の判断資料として，追試の結果や出

願後の公開文献，本件明細書の記載を，裁判所がどの

ように参酌しているかについて確認する。

４．１ 参酌説

・事件No.3 誘電体磁器Ⅲ事件

上記 2．1 で「物質同一説」として挙げた本件では，

下記のように説示していた。

「再現実験により確認される当該属性も含めて，＜ 29

条 1 項 3 ＞号の「刊行物に記載された発明」と評価し

得るものと解される」

つまり，追試の結果の参酌を許す立場である。

・事件No.9 経管栄養剤事件

本件では胃瘻から導入する栄養剤をクレームしてい

る。本件発明ではこの栄養剤（組成物）の粘度を規定

したことを特徴とする。引例は症例報告で，(R)テル

ミールソフト（栄養剤）を開示していた。ただし，そ

の粘度は開示していない。この(R)テルミールソフト

が本件発明の粘度を満たすか否かが争われた。これに

対し被告（特許庁）は本件出願後に開示された(R)テル

ミールソフトのカタログを引用し，そこに本件発明の

規定を満たす粘度が記載されていることを指摘した。

知財高裁は以下のように説示する。

「当業者が，当該刊行物の記載及び特許出願時の技術

常識に基づいて，その物ないしその物と同一性のある

構成の物を入手することが可能であれば，必ずしも，

当該刊行物にその物の性状が具体的に開示されている

必要はなく，それをもって足りるというべきである。」

「発明の進歩性の有無を判断するに当たり，上記出願

当時の技術水準を出願後に領布された刊行物によって

認定し，これにより上記進歩性の有無を判断しても，

そのこと自体は，特許法 29 条 2 項の規定に反するも

のではない」

このように事後文献や追試の結果（事後的資料）(7)

を参酌して，本件発明の物と引例の物とが事後的に同

一であると証明されれば，新規性なし（あるいは進歩

性判断の基礎）とする立場を，本稿では「参酌説」と

呼ぶ。

４．２ 不参酌説

・事件No.12 アジスロマイシン 2水和物 I事件

先に 2．2 で「思想同一説」として挙げた本事件で

は，引例（甲 2）に記載された結晶の格子定数をどのよ

うに解釈するかが争点となった。これに対して，原告

（無効審判請求人）は，本件の優先日後に公開された事

後文献（甲 3，甲 4）を引用した。そこには 2水和物結

晶の格子定数が開示されており，これが引例（甲 2）に

示された格子定数とほぼ一致する。このことをもって

新規性欠如を主張した。これについて，知財高裁は下

記のように判示して新規性を認めている。

「甲第 3，第 4号証は，いずれも本件特許出願に係る上

記優先権主張日後に刊行された刊行物であるか

ら・・・，これらの刊行物の記載を参酌することによ

り，当業者において甲第 2 号証の結晶 Aが結晶性ア

ジスロマイシン 2水和物であると容易に知ることがで

きたとしても，本件特許出願との関係で，甲第 2 号証

が＜ 29 条 1 項 3 号＞所定の刊行物ということはでき

ない。」(8)

・事件No.5 帯電微粒子水事件

前記 3．3 で紹介した本件において，知財高裁は以

下のように判示して，本件明細書および追試結果の参

酌を許さず，新規性欠如との主張をしりぞけている。

「本件優先日時点においては本件特許明細書は未だ公

知の刊行物とはなっておらず，当業者においてこれに

接することができない以上，甲 1発明 1の内容を解釈

するに当たり，本件特許明細書の記載事項を参酌する

ことができないことは明らかである。」

「甲第 12 号証及び乙第 6号証の記載についても，あく

まで追試時点の結果を示すものであり，本件優先日時

点において当業者が引用刊行物記載の帯電微粒子水に

ラジカルが含まれていることを認識できたことを裏付

けるものとはいえない。」

・事件No.7 耐熱性リボヌクレアーゼH事件

本件（前記 3．1（2）参照）において，知財高裁は，

以下のように判示して審決の認定が誤りであるとした。

「発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌する
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ことができる知見は，出願前までのものであ・・・る。

また，特許出願された発明に関する明細書に記載され

た知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定

することは，後知恵に基づいて特許出願された発明の

進歩性を判断することになりかねず，・・・許されない。

本件において，審決が，本願明細書の記載に基づい

て，『＜本件発明の基質切断特異性を＞推認すること

ができ』とし，あるいは，本願出願後の文献である甲

2に基づいて，『本願補正発明のポリペプチドが，引用

文献 3 に記載される RNase HIIPkと比べて，格別な

違いはない』とした判断手法は，誤りである。」

上記の 3件の事件（事件No.12，No.5，No.7）では，

本件明細書の参酌のみならず，出願日（優先日）後の

頒布や試験実施であることを理由に，追試の結果や事

後文献（事後的資料）の参酌も否定している。本稿で

はこの立場を「不参酌説」と呼ぶ。

４．３ 本件明細書の参酌

・事件No.20 抗菌性無機塗料事件

前記 3．1（1）に記載の本件で，東京高裁は下記のよ

うに判示して，本件発明の新規性を否定した。

「本件明細書の上記各記載を検討すると，本件明細書

においては，一貫して，酸化チタンが『光触媒機能を

有する成分』の代表例として，・・・挙げられて＜い＞る。

そうすると，・・・刊行物 1の組成物に酸化チタンを

添加したものは，客観的にみると，まさしく，本件塗

料と同じ成分・組成からなる無機塗料に『光触媒機能

を有する成分を含有する抗菌剤』を配合したものであ

るといわざるを得ない。」

本件明細書の記載に基づき酸化チタンの機能・作用

を認定し，これをもって引例との同一性の結論を導き

だしている。今回検討した 22 件のうち，唯一，本件明

細書の参酌を許した例である。

５．各説の関係

５．１ 判断態様について

一般的規範である「物質同一説」および「思想同一

説」と，判断態様に関する各説との関係を示すと下記

のとおりである。

「物質同一説」を主体とする立場からは，機能，特性

等に関する限定はその物質の区別に役立たないから，

「特性無価値説」となろう。認識のような主観的要素

もその考慮の対象とならないであろう。つまり「認識

不要説」となる。「思想同一説」ならそれぞれその逆の

方向となろう。

発明の一致の必然性について，新規性を厳格にみる

「当然同一説」をとるか，緩やかにみる「通常同一説」

とするかは，上記一般的規範とは離れた評価・判断と

なろう。立証責任の分配との関係もあり，この点は次

項で考察する。

５．２ 判断手法について

ここで問題になるのは，主引例の適格性ではない。

主引例に開示された公知物の内在的な特性等を特定す

るために，副引例として事後的資料等を参酌すること

が許されるかという点である。これを許す立場は，そ

のまま物の同一性の評価に直結しやすく，「物質同一

説」による方向となろう。

一方，上記副引例の参酌を許さない裁判例では，そ

の理由を，おおむね出願日後に公開もしくは追試され

た情報であることに求めている。これは，思想的な価

値判断が前面に現れた結果と思われ，その思想（課題

解決，発見，着想等）に対する後知恵を排除する意図

が強いように解される。論理必然的なものではない

が，「思想同一説」は「不参酌説」につながりやすいよ

うである。

６． 考察（私見）

今後，我が国は内在同一の判断に対してどのような

立場をとるべきか。誌上研究発表会の趣旨に鑑み，筆

者の私見を含めて考察してみたい。

紙幅の関係から詳説はできないが，欧米の状況に触

れておく。筆者の分析によれば，本論点に関し米国で

は，どちらかというと物質同一説で，特性無価値説，

必然性必要説（当然同一説）かつ認識不要説の立場を

とっていると解される(9)。一方，欧州特許庁（EPO）

では，用途発明についてではあるが，「技術的特徴が利

用可能でないなら，たとえその技術的効果が内在的な

ものであっても，新規性を有する」とする拡大審判部

の審決がある(10)。物質的な一致性やその内在的効果

の一致性に拘泥するのではなく，技術的特徴（用途）

の公衆への利用可能化（公知化）を評価する点で，思

想同一説と親和的な判断と言えよう。また，欧州特許

庁では必然性必要説（当然同一説）をとり(11)，認識必

要説をとっている(12)。
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６．１ 一般的規範について

筆者は，我が国においては，「思想同一説」をとるべ

きと解する。特許法の保護対象は「発明」，つまり「技

術思想」に他ならない（特許法 2 条 1 項）。この発明が

審査対象（特許法 29 条 1 項，2項等）となり，保護の

対象となる。この点に異論はないと思われる。特許法

70条 1 項の「技術的範囲」との関係が問題となるが，

これは上記「技術思想」と同義と解すべきであろう。

侵害訴訟の係争物（訴訟物）の特定，侵害物件との対

比の便宜等から，「技術的範囲」を別意に解する向きも

あるが，違和感が残る。そして，侵害訴訟の局面（出

口）の都合で，「物質同一説」をとり，発明保護（入口）

を狭めるのなら，それは本末転倒に思われる。容易で

はないが，むしろ，訴訟物のなかにも思想的側面を加

味して審理・執行する工夫や努力も必要となろう(13)。

「思想同一説」では，すでに公知物を製造等していた

者において，その物またはその一部に独占権が発生

し，事後的にその実施が制限される可能性がある（た

だし，これは「物質同一説」でもありうる）。確かにこ

の交通整理は必要である。先の実施者は，その物のな

かで，新たな特許発明に規定される以外の特性や構造

の物を製造するよう迂回する必要があるかもしれな

い。あるいは，先使用権を主張して，自己の実施の継

続を確保することも考慮される。このような秩序で妥

当かはさらに検討が必要であろう。

６．２ 判断態様について

「思想同一説」をとる立場からは，機能，特性等によ

る限定および認識の必要性については，プロパテント

方向となろう。つまり，機能，特性等による限定を考

慮して新規性判断をすることを是とする。認識につい

ては，「認識」という表現でよいかは別として，思想的

な開示の一致性という観点からは自ずと当業者の主観

的な要素を加味せざるをえないと解される。

必然性については，一般的規範とは別に，立証責任

の観点からみて「当然同一説」が妥当するように解さ

れる。新規性・進歩性判断の立証責任はこれを否定す

る側にあると解されている。とすれば，蓋然性や可能

性にとどまらず，新規性・進歩性を否定する根拠を確

信（当然）の程度にまで立証しなければならない。

上記のような立場では新規性が肯定されすぎるとい

う懸念もある。しかし，進歩性の判断もなされること

を考慮すべきであろう。発明の課題を考慮した容易想

到性の判断を経ることにより，思想的価値の低いもの

（例えば苦し紛れの補正など）はそこで排除されうる。

６．３ 判断手法について

進歩性の判断においてではあるが，事後文献の参酌

を許した最高裁判決がある(14)。これを判例とするな

ら，「参酌説」がベースになると解される。もとより，

「思想同一説」の立場からも事後的資料の参酌を完全

に排除すべき理由はない。必要によりこれを参酌した

上で，物質的な一致性のみならず，思想的な一致性ま

で評価することができよう。ただし，本件明細書の開

示までをも参酌できるかについては，発明者の発見や

工夫がないがしろにされてしまう点で，疑問が残る。

７．おわりに

「物質同一説」は侵害訴訟の係争物を物
・

として客観

的に区分できる点で都合が良い。「思想同一説」では，

思想という抽象的な概念（もの
・ ・

）で判断しなければな

らず，その区分は難しくなる。一方，発明保護の点で

は手厚い方向となろう。一長一短がある。

このようなジレンマから判断は難しくなる。一連の

高裁判決をみるかぎり，内在同一の判断は必ずしも一

貫していない。しかし，少なくとも本稿で述べた各論

点のような規範的な側面においては，我が国も見解を

統一していくことが望まれよう。本稿が，今後この点

を議論しいく上で，その着眼点をいくらかでも提示で

きていれば幸いである。

（注記）

(1)事件No. は本稿末尾に添付の裁判例の一覧表 A参照

(2)＜ ＞は判決の趣旨を変更しない範囲で，本稿の文脈に沿

うように修正したことを意味する。本稿を通じて同様である。

(3)本稿で引用する判決ないし審査基準に付した下線は，逐一

断らないが，いずれも筆者が加入したものである。

(4)特許・実用新案 審査基準 第Ⅲ部 第 2章 第 4節 2.1.1

(5)本文の事件以外にも通常同一説をとるものとして，事件

No.3，No.15，No.21 が挙げられる。紙幅の関係から詳細は割

愛する。

(6)本文の事案の他，認識必要説をとったと解される事案とし

て，事件No.10 フェノール性化合物事件が挙げられる。

(7)本稿では，出願後（優先日後）に公開された文献を事後文献

とよぶ。この事後文献と追試の結果とを合わせて，事後的資

料と呼ぶ。さらに本件明細書も併せて事後的資料等と呼ぶ。

(8)本件では追試の結果も争われている。こちらは参酌しうる

とされた。ただし，主引例（甲 2）の製造方法の記載が不完全
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で，そもそもその追試が不可能とされている。

(9)宮前尚祐，知財管理，Vol.65，No.12，p.1633

(10)G0002/88

(11)T277/95，T687/97，T741/98，T100/01

(12)平成 16年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告［用

途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告］（平成

17 年 3 月，財団法人知的財産研究所）加藤実執筆部分，

pp.41-45

(13)用途発明に関するものであるが，吉田広志，「用途発明に

関する特許権の差止請求権のあり方:「物」に着目した判断か

ら「者」に着目した判断へ」，知的財産法政策学研究，Vol.16

(2007)，p.167 は訴訟物の特定に関する新たな可能性を論じ

る点で参考になる。

(14)昭和 51年 4月 30日 最高裁昭和 51年（行ツ）第 9 号

本件の公知例は，気体レーザ放電装置の放射管の材料とし

て，硬質ガラスまたは石英を開示する。本件は，これを酸化

ベリリウムに転用することが容易とされた事案である。最高

裁では，その動機づけの判断資料の 1つとして，出願後に頒

布された刊行物を参酌することは許されるとした。

表A 検討対象とした内在同一を争点とする事件（判決）の一覧

(原稿受領 2017. 1. 18)

内在同一について判断した高裁判決を読む

パテント 2017Vol. 70 No. 5 − 11 −


