
特許出願は，1990年代に入ると急激に増加し，

日本国特許庁に出願される特許出願だけでも年

間40万件を超える状態でここ数年推移してい

る１）。

このような状態では，全く新しい発明や技術

を生み出すのは非常に困難であるのが現実であ

1 ．はじめに

る。そのため，出願人が，先願の特許出願，更

には公知の発明及び技術（以下「公知発明」と

いう。）との差異を導きだそうとした結果，公

知発明に数値限定を加えた発明又はそもそも既

に数値限定のある公知発明にこれとは異なる数

値限定を加えた発明（この両者を以下「数値限

定発明」という。）の権利化の必要性も高くな

っている。

また，数値限定発明を権利化した場合，特許

権者としては，当然のことながら，権利行使を

念頭に置くはずである。

ところが，数値限定発明については，新規性

はまだしも，進歩性については，出願人や特許

権者だけの判断では審査，審判さらには訴訟に

おける手続の予測性が高いとは必ずしも言えな

いのが現状である。

この予測性の点に関して，知的財産高等裁判

所設置法により，2005年４月１日から知的財産

高等裁判所（知財高裁）がスタートし，発明の

権利化段階と特許権の権利行使段階について，
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知財高裁における数値限定発明の進歩性の
判断手法について

抄　録 本稿では，数値限定発明の進歩性に的を絞り，知財高裁の裁判例についての検討を行った。
数値限定発明とは，通常，公知発明に数値を限定して構成した発明のことをいう。現在，このような
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査基準や通説的見解とほぼ同じ判断基準等によって数値限定発明の進歩性を判断していることが明ら
かになった。
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判断の統一化が図られるようになったことか

ら，これまでの知財高裁での裁判例の蓄積によ

り一定の基準が既に現われているものと考えら

れる。

そこで，本稿では，手続の予測性が相対的に

高くないと考えられる数値限定発明の進歩性に

ついて，知財高裁での裁判例をまとめ，そこか

ら判断基準を導き出して対策を紹介し，これか

ら権利化を図ろうとする出願人や権利化後の権

利行使を図ろうとする特許権者の便宜に資する

ことを目的とするものである。

2006年７月末現在，知財高裁での特許権侵害

訴訟の控訴審において，数値限定発明の進歩性

について，直接争われた事例はいまだ確認でき

ない。したがって，特許権の権利行使段階で，

知財高裁が数値限定発明についてどのように判断

しているかを厳密に理解することは困難である。

しかしながら，審決等取消訴訟（特許法178

条）では，2006年７月末現在まで17件，数値限

定発明の進歩性が争われた事案で判決が下され

ている（表１）２）。この中には，無効審判に対

する判断も含まれているなど，数値限定発明の

進歩性について，知財高裁の考えを示す唯一の

道標であり，また知財高裁が統一された最終事

実審であることと相俟って，重要な示唆を与え

ているものと考えられる。

そこで，まず，判決から形式的に導き出され

る事項について検討してみる。

（1）前審による区別

無効審判に対するもの ５件

拒絶査定不服審判に対するもの ９件

異議申立に対するもの３） ３件

2．2 知財高裁判決の統計分析

2．1 序

2 ．形式的基準

表１のとおり，拒絶審決に対する取消訴訟が，

過半数を占めていることがわかる。このことか

ら，数値限定発明については，権利化する段階

から既に，出願人と特許庁との間に相当の意見

の食い違いがあり，また，拒絶審決を放置でき

ない程の重要発明が多いことが推察される。

（2）審決等の取消／維持

審決等維持　15件

審決等取消　２件

特許法178条の訴訟は，審決等取消訴訟と言

われるが，数値限定発明については，審決が取

消されることは，実は，極めて少ないことがわ

かる。一般に行政事件については，そもそも原

告の勝訴率が低く2000年で17.4％に過ぎないの

であるが４），数値限定発明の審決等取消訴訟で

は，勝訴率は，11.8％とさらに低くなっている

ことがわかる。このことは，外見上形式上，司

法府たる知財高裁が，行政庁たる特許庁の審

理・判断を極めて尊重しているものと解さざる

を得ない。

（3）特許権者（出願人）の勝訴率

17件中４件

特許権者又は将来的権利者である出願人が勝

訴しているのは，23.5％に過ぎない。そのうち，

前審たる特許庁の判断を覆して特許権者又は将

来的権利者である出願人が勝訴しているのは，

２件のみであり，特許庁で負けた数値限定発明

の特許権者又は将来的権利者である出願人が知

財高裁で逆転勝訴を得ることは極めて稀である

ことがわかる。

以上のように，数値限定発明について一旦特

2．3 ま と め
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許庁で進歩性がないとして拒絶又は無効等の審

決等を下された出願人又は特許権者が，知財高

裁でその判断を覆すのが，形式的には，極めて

厳しいことがわかる。

（1）序

以上のことから，知財高裁の判断は，特許庁

の判断を極めて重視していることが窺える。そ

こで，まず特許庁の判断，すなわち特許・実用

新案審査基準（以下，「審査基準」という。）で

の数値限定発明の進歩性の判断について検討し

てみる。

（2）審査基準

審査基準５）には，以下のとおりの記載がある。

（下線は筆者）

「（ｉ）実験的に数値範囲を最適化又は好適化

することは，当業者の通常の創作能力の発揮で

あって，通常はここに進歩性はないものと考え

られる。しかし，

（ ）請求項に係る発明が，限定された数値の

範囲内で，刊行物に記載されていない有利な効

果であって，刊行物に記載された発明が有する

効果とは異質なもの，又は同質であるが際だっ

て優れた効果を有し，これらが技術水準から当

業者が予測できたものでないときは，進歩性を

有する。

なお，有利な効果の顕著性は，数値範囲内の

すべての部分で満たされる必要がある。

さらに，いわゆる数値限定の臨界的意義につ

いて，次の点に留意する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあ

るとき，すなわち，両者の相違が数値限定の有

無のみで，課題が共通する場合は，有利な効果

ii

3．1 特許庁の基準

3 ．実質的基準

について，その数値限定の内と外で量的に顕著

な差異があることが要求される。

しかし，課題が異なり，有利な効果が異質で

ある場合は，数値限定を除いて両者が同じ発明

を特定するための事項を有していたとしても，

数値限定に臨界的意義を要しない。」

かかる特許庁の審査基準をフローチャートに

表したのが，図１である。そして，ここでいう

臨界的意義とは，数値限定に格別の技術的意義，

すなわち先行発明に比して格別の優れた作用効

果を奏するものであるとき（例えば，上限及び

下限の数値を境にして，特性に急激な変化があ

る場合など）をいう。

このことから，特許庁は，単なる数値限定発

明には，原則として進歩性を認めることはして

いないことがわかる。そして，顕著な効果（公

知発明に比べ異質の効果若しくは同質だが，際

立って優れた効果のこと）があれば，それを参

酌することを主眼に置き，請求項に係る発明が

引用発明の延長線上にあるときは，臨界的意義

について検討し，そうでないときは，数値限定

自体による効果を検討しているものと解される。

（3）審査基準の法的性質

以上のように，審査基準が重要なものである

ため，その法的性質が一応問題になる。

この点については，審査基準は，無数にある

特許法の解釈の一つに過ぎず，法規範ではない

と考えるのが通説であると考える。これは，下

記の知財高裁判決にもあるとおり，知財高裁自

身もそのように考えているものと解される。

（下線は筆者）

「特許・実用新案審査基準は，特許要件の審

査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示

すものであり，出願人にとっては出願管理等の

指標としても広く利用されているものではある
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が，飽くまでも特許出願が特許法の規定する特

許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の

公平性，合理性を担保するのに資する目的で作

成された判断基準であって，行政手続法５条に

いう「審査基準」として定められたものではな

く（特許法195条の３により同条の規定は適用

除外とされている。），法規範ではないから…

（知財高裁特別部判決平成17年11月11日）」

従って，知財高裁での審査基準の重視といっ

ても，それは事実上の事柄にとどまることはも

ちろんである。

（1）序

進歩性をはじめとする特許要件に関する基準

については，事案の性質上，そもそも特許庁の

3．2 学説の基準

審査基準の与える影響が大きく，相対的に学説

の影響は小さいものと考えられるのであるが，

主な学説である吉藤と中山について，検討して

みる。

（2）吉藤の基準

ア　吉藤は，数値限定発明の進歩性については，

以下の判断基準を提示している６）。

「（イ）数値限定のある公知発明にこれと異な

る数値限定をした場合，又は（ロ）数値限定の

ない公知発明に数値限定をした場合であって，

これによって顕著な効果を奏するときは，一般

に，その発明には進歩性がある。ただし，（ロ）

の場合において，数値を限定したといっても，

その数値が当業者が通常任意に選択し得る範囲

にすぎないときは，公知発明記載の文献に数値
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図１　特許庁審査基準

【前提】 
（ｉ）実験的に数値を最適化・好適化することは，当事者の通常の創作能力の発揮で 
　　　あって，通常はここに進歩性はない。しかし， 
（ ii ）限定された数値の範囲内で，刊行物に記載されていない有利な効果であって， 

顕著な効果の有無 

刊行物の発明に比べ 
異質な効果？ 

 

当業者が予測不可能？ 

同質だが，際だって 
優れた効果？ 

進歩性なし 

臨界的意義の吟味 
（下記） 

進歩性を有する 

（臨界的意義の吟味）数値限定の発明と引用発明との相違が，数値限定の有無のみで， 
課題が共通する場合は，有利な効果について，その数値限定の内と外で量的に顕著な 
差異があることが要求される。 

YES

YES YES

NO NO

NO
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についての記載が省略されていたにすぎないと

認めることができ，効果の顕著性の有無を論ず

るまでもなく，進歩性があるとすることはでき

ないであろう。」

また，数値限定の臨界的意義に関して，

「Ａ数値限定が補足的事項である発明やＢ別

異の目的・効果を有する発明における数値限定

には，臨界的意義は必ずしも必要でない。」

を提示している。

イ　以上のように，吉藤も単なる数値限定発明

には，原則として進歩性を認めないことは，審

査基準と同様である。加えて，吉藤も数値限定

発明については，その効果を判断基準として重

視することも同様である。さらに，上の基準の

（イ）は，特許庁審査基準の「請求項に係る発

明が引用発明の延長線上にあるとき」，とほぼ

同じことであり，他方（ロ）も，特許庁審査基

準の（ ）とほぼ同じことを提示していると解

される。

このようなことから，吉藤の基準は審査基準

と実質的に同趣旨であると解される。

（3）中山の基準

ア　中山は，数値限定発明の進歩性については，

以下の判断基準を提示している７）。

まず，一般的な基準として，

「このような数値を特定範囲に限定したこと

を要旨とする発明においては，引用例から容易

に想到しえたものでないとするためには，その

効果が引用例からは予期することができない特

段のものであることを要するとされる。すなわ

ち数値限定の発明においては，発明の構成の困

難性ではなく，作用効果の顕著性が進歩性の判

断材料とされるのである。」

ii

を提示している。

そして，臨界的意義に関しては，

「このような作用効果によって，その数値の

特定が，単なる数値限定ではなく，技術的意義

を有するものであると認識することができるよ

うになるからであろう。…そして，この数値の

特定に技術的意義があり，進歩性が認められる

ためには，その限定に臨界的意義が求められる

ことが多い。…さらに，特定された数値と当該

発明の作用効果との因果関係が明らかでない場

合にもその特定された数値には技術的意義がな

いと考えられる。」

を提示し，臨界的意義の必要性について，審

査基準や吉藤と同様に認め，さらに因果関係の

基準も提示している。

しかし，中山も常に臨界的意義が必要である

と解しているわけではなく，

「当該発明において特定された数値が従来の

技術常識を超えている場合には，必ずしも格別

の臨界的意義は求められていないということが

できよう。…」

のように，数値限定発明と公知発明との関係

により，臨界的意義が不要な場合もあることを

認めている。

イ　以上のように，中山も，単なる数値限定発

明には，原則として進歩性を認めないことは，

審査基準や吉藤と同様である。加えて，中山も

数値限定発明については，その効果を判断基準

として重視することも同様である。さらに，臨

界的意義の必要性に関しても，「従来の技術常

識を超えている場合」すなわち，審査基準で言

えば「請求項に係る発明が引用発明の延長線上

に」ないとき（実質的に吉藤の基準の（ロ）と

同じ），には，臨界的意義を必要としないもの
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と解している。

このようなことから，中山の基準には，他と

異なる因果関係の基準はあるものの，これはい

わば当然の前提と言えるものであって，やはり

審査基準や吉藤の基準と実質的に同趣旨である

と解される。

（4）まとめ

以上のことから，主な学説の基準とされるも

のは，実質的に審査基準と同趣旨のものと解さ

れる。

（1）序

本題の知財高裁の数値限定発明の進歩性の実

質的基準の検討に入るが，審査基準から大きな

影響を受けていることが否めないことは上述の

とおりであると考える。

そして，結論として，知財高裁は，

① 数値限定のある公知発明にこれと異なる

数値限定をするなど，当該数値限定発明

が，公知発明の延長線上にある場合には，

この数値限定に臨界的意義が存在する場

合，

② 数値限定のない公知発明に数値限定をし

た場合など，当該数値限定発明が，公知

発明の延長線上にない場合には，これに

よって顕著な効果が生じる場合，

の両者の場合のみ，進歩性を肯定しているも

のと解される。以下，詳述する。

（2）判断基準

表１より，数値限定発明の進歩性に関する17

件の知財高裁判決の判断基準は以下の（Ａ），

（Ｂ）の２つに分かれていると解される。

（Ａ）公知発明に比べ異質の効果若しくは同

質だが，際立って優れた効果（顕著な効果）の

有無

3．3 知財高裁の基準

（裁判例ｉ）

平成18年６月28日　知財高裁判決（表１の３）

（概要）

「低騒音型ルーバ用フィン，その配置方法お

よびルーバ」についての発明に関するものであ

る。前審の無効審判において刊行物１記載発明

及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明す

ることができたとして無効審決を下された特許

権者が，その取消を求めた事案である。

（主引例との一致点）

「横方向部と縦方向に伸びる脚部とが断面形

状において略Ｔ字状となるように構成されてい

る柱状体の低騒音型ルーバ用フィン」である

点。

（主引例との相違点４）

本件訂正発明１では，横方向部の高さＡより

脚部の幅Ｃが広くなるように構成され，横方向

部の高さをＡ（mm），横方向部の幅をＢ（mm），

脚部の幅をＣ（mm），脚部の高さをＤ（mm）

としたとき，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄが，「0.3≦（Ｂ－

Ｃ）／2Ａ≦2.5」，「0.3≦（Ａ＋Ｄ）／Ｂ≦4.5」を

満たす範囲にあるのに対して，刊行物１記載発

明では，横方向部の高さＡと脚部の幅Ｃとの関

係は不明であるとともに，上記の範囲を満たす

か否かが不明である点。

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「本件訂正明細書には，相違点４に係る構成

のみの効果は記載されていないが，本件訂正発

明１は，相違点４に係る構成を含む上記…の構

成を有するものであるから，そのような構成全

体から生ずる効果が記載されていれば，効果の

記載はあるということができる。」

「数値限定に常に臨界的な意義が必要である

とは解されない。本件発明１は，上記…のとお

り刊行物１記載発明とは相違点があるものであ

り，相違点に係る構成の数値限定以外の点につ

いて進歩性が認められるのであれば，相違点４

に係る構成の数値限定に臨界的な意義は必要で
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ないものと解される。それにもかかわらず，審

決は，このような点を検討することなく，相違

点に係る構成の数値に臨界的な意義が必要であ

る旨の判断をしている誤りがある。」

（検討）

知財高裁は，数値限定以外に進歩性がある場

合，すなわち顕著な効果がある場合（本件）に

は臨界的意義は不要と解していることがわか

る。また，このように，効果を重視しているこ

ともわかる。

（裁判例 ）

平成18年３月８日　知財高裁判決（表１の10）

（概要）

「非水電解液二次電池」についての発明に関

するものである。前審の無効審判において，本

件発明が進歩性を欠くことをいう請求人の無効

理由は理由がないとして不成立審決を下された

請求人が，その取消を求めた事案である。

（主引例との一致点）

リチウム複合酸化物を正極活物質として用い

た正極活物質層を正極集電体に形成することに

より構成した正極と，炭素質材料を負極活物質

として用いた負極活物質層を負極集電体に形成

することにより構成した負極とをそれぞれ具備

し，前記正極と前記負極との間にセパレータが

介在している非水電解液二次電池，である点。

（主引例との相違点ロ）

本件発明では，渦巻型の巻回体において，正

極活物質層と負極活物質層が帯状正極集電体と

帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成されてい

るとともに，その膜厚について「帯状正極にお

いて正極集電体の両面にそれぞれ形成されてい

る一対の正極活物質層の膜厚和Ａが80～250µm

の範囲にあり，帯状負極において負極集電体の

両面にそれぞれ形成されている一対の負極活物

質層の膜厚和Ｂが80～250µmの範囲にあり，正

極活物質層の膜厚和Ａの負極活物質層の膜厚和

Ｂに対する比Ａ／Ｂが0.6～1.5の範囲にあり，

ii

正極活物質層の膜厚和Ａと負極活物質層の膜厚

和Ｂとの膜厚総和（Ａ＋Ｂ）が250～500µmの

範囲にある」と規定されているのに対し，甲１

発明では，正極活物質層と負極活物質層が正極

集電体と負極集電体の両面にそれぞれ形成され

ているわけではないし，その膜厚についても，

正極活物質層の膜厚が100µm，負極活物質層の

膜厚が75µmと限定されているにすぎない点。

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「これを甲１の記載についてみると，原告が

引用する上記記載は，…特許請求の範囲に記載

された二次電池の発明を実施する場合に適用可

能な電池の構造ないし形態を単に例示したにと

どまるものであって，具体的な実施態様を開示

したものとは認められない。」

「特許発明は自然法則を利用した技術的思想

の創作であるから（特許法２条１項），特許発

明の課題，構成及び作用効果を分析して理論的

な説明を加えることは可能である。しかし，そ

のような説明をすることができるかどうかは，

当該発明の容易想到性の判断とは全く別個の事

柄であって，本件発明において膜厚の範囲を特

定した理由が事後的に合理的に説明できるとし

ても，これを技術常識から容易に導き出すこと

ができたと解すべき根拠はない。」

（検討）

知財高裁は，一見公知発明に数値限定があっ

たとしても，それが単に例示に過ぎないような

場合には，公知発明を数値限定のある場合とし

て扱っておらず，公知発明に数値限定がない場

合と同様の取り扱いを行っているものと解され

る。

（Ｂ）数値限定の臨界的意義の有無

＜臨界的意義を認めた場合＞

（裁判例ｉ）

平成18年３月１日　知財高裁判決（表１の11）

（概要）
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「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテ

スト用プローブ針とその製造方法およびそのプ

ローブ針を備えたプローブカード」についての

発明に関するものである。前審の無効審判にお

いて甲３～６に記載された発明に基づいて当業

者が容易に発明をすることができたものとする

ことはできないとして不成立審決を下された請

求人が，その取消を求めた事案である。

（主引例との一致点）

甲３：探針の先端を球状にしたものが記載さ

れている。

甲４：球の曲率半径が15～25µmで，15～

20µmの範囲で一部共通の数値範囲を有する。

甲５：先端部曲率半径及び表面粗さが記載さ

れている。

甲６：先端部の表面粗さを小さくして，表面

性状の良好なプローブピンが製造できる旨の記

載がある。

（主引例との相違点）

甲３：曲率半径及び表面粗さに関する記載は

ない。

甲４：表面粗さに関する記載はない。上限値

20µmを示唆するものではない。

甲５：先端部曲率半径は「30～200µm」とな

り本件の数値範囲10～20µmを示唆するもので

はない。表面粗さの最小値は最大粗さで

0.60µmであり，本件の数値範囲0.4µm以下を示

唆するものではない。

甲６：曲率半径及び表面粗さの数値範囲に関

する記載はない。

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「「曲面の曲率半径ｒを10≦ｒ≦20µm，表面

粗さを0.4µm以下とした」（構成Ａ）という記

載は甲３ないし６にはない。」

「本件第２発明は，構成Ａを備えることによ

って，急激にコンタクト回数を増やすことがで

きるという格別の作用効果を奏するから，本件

第２発明は，甲３ないし６に記載された発明に

基づいて，当業者が容易に発明をすることがで

きたということはできない。」

（検討）

知財高裁は，公知発明に既に数値限定がある

場合，当該発明の数値限定に関しては，臨界的

意義を検討しているものと解される。

（裁判例 ）

平成17年７月12日　知財高裁判決（表１の16）

（概要）

「静電荷像現像用トナー，静電荷像現像剤及

び画像形成方法」についての発明に関するもの

である。前審の拒絶査定不服審判において，刊

行物１～６に記載された発明に基づいて当業者

が容易に発明をすることができたものであるか

ら，特許法29条２項により特許を受けることが

できないとして拒絶審決を下された出願人が，

その取消を求めた事案である。

（刊行物２と本願請求項１との一致点）

定着基材上に加熱定着するための静電荷像現

像用トナーにおいて，定着画像表面の光沢度が

高く，加熱定着手段としての定着部材の定着温

度範囲における，表面温度の差１℃当たりの定

着画像表面の光沢度の変化率の最大値が1.8％

/℃以下である静電荷像現像用トナーである点。

（刊行物２と本願請求項１との相違点１）

本願請求項１に係る発明では，定着画像の光

沢度Gmが20％以上であるのに対して，刊行物

２記載の発明では，定着ローラの周速が20乃至

50mm/secの場合に光沢度（75度グロス）が20

～30である点。

（刊行物２と本願請求項１との相違点２）

本願請求項１に係る発明の定着部材の表面温

度が140～170℃の範囲で光沢度の変化率Gsの

最大値が1.8％/℃以下であるのに対して，刊行

物２記載の発明では，定着温度180℃付近の155

～190℃の範囲で光沢度の変化率の最大値が

1.8％/℃以下である点。

ii
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（刊行物２と本願請求項１との相違点３）

本願請求項１に係る発明では，定着画像表面

の粗さを示す局部山頂の平均間隔Ｓが0.30mm

以下であるのに対して，刊行物２には，定着画

像表面の表面粗さについて記載されていない点。

（知財高裁の判断）

「「1.8％/℃以下」として数値限定したことの

容易想到性を論ずるに当たっての一致点の認定

としては，定性的な一致を認定しただけでは不

十分である。」

「「定着温度として，140～170℃付近の温度は

通常用いられているから，刊行物２記載の発明

において，定着温度の範囲を140～170℃とし，

この温度範囲で光沢度の変化率の最大値を

1.8％/℃以下となるようにすることは当業者が

容易になし得た」（審決６頁１行～５行）と判

断したことは，根拠を欠き，誤りというべきで

ある。」

「「定着画像表面の光沢度（入射角45度）Gm

が20％以上」であるトナーにおいて，「１℃当

たりの光沢度の変化率Gsの最大値が1.8％/℃以

下」という要件を満たすようにすることが当業

者にとって容易であるとすることはできない。」

（検討）

やはり，知財高裁は，公知発明に既に数値限

定がある場合，当該発明の数値限定に関しては，

臨界的意義を検討し，その臨界的異議を認めた

場合には，進歩性を認めているものと解され

る。

＜臨界的意義を認めなかった場合＞

（裁判例ｉ）

平成18年５月25日　知財高裁判決（表１の６）

（概要）

「有機エレクトロルミネッセンス素子」につ

いての発明に関するものである。前審の拒絶査

定不服審判において，本願補正発明は，引用発

明に基づいて，当業者が容易に発明をすること

ができたものであって，特許法29条２項の規定

により，特許出願の際，独立して特許を受ける

ことができないとして拒絶審決を下された出願

人が，その取消を求めた事案である。

（主引例との一致点）

「陽極と陰極との間に少なくとも発光層およ

び電子輸送層を有する有機エレクトロルミネッ

センス素子において，発光層と電子輸送層との

間に，発光層に用いられている材料よりも大き

いイオン化ポテンシャルを有する材料からなる

中間層を有することを特徴とする有機エレクト

ロルミネッセンス素子。」である点。

（主引例との相違点）

本願補正発明では，中間層の膜厚が50～160

Åであるのに対し，引用発明では，膜厚が通常

0.3～100nm（３～1000Å），好ましくは0.5～

10nm（５～100Å）である点。

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「本願補正発明及び引用発明は，いずれも，

色純度，特に，青色純度が不十分であるという

課題を解決するものであり…両発明は，解決し

ようとする課題及びその解決手段が共通するも

の認められる。」

「中間層の膜厚が200Åであるものも，補正明

細書記載の作用効果を奏するものと認識されて

いることからみても，本願補正発明が，中間層

の膜厚を50～160Åと規定したことによって，

格別顕著な作用効果を奏するものとは認められ

ない。」

「原告は，本願補正発明における中間層の膜

厚の数値限定は臨界的意義を有する旨参考資料

１，２を挙げて縷々主張するが，補正明細書の

記載に基づかないものであり，また，その主張

に係る参考資料１，２も，必ずしもその数値限

定による作用効果の顕著性を根拠づけるものと

までは認められない。」

（検討）

知財高裁は，公知発明に既に数値限定があり，
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解決しようとする課題及びその解決手段が共通

する場合などには，当該発明の数値限定に関し

ては，臨界的意義を検討しているものと解され

ることはもちろんであるが，その臨界的意義に

関しては，明細書の記載に基づくことが必要で

あると判断しているものと解される。

（裁判例 ）

平成18年３月20日　知財高裁判決（表１の８）

（概要）

「高圧水銀蒸気放電ランプ」についての発明

に関するものである。前審の無効審判において，

本件発明１～３は，刊行物に記載された発明に

基づいて，当業者が容易に発明をすることがで

きたものであるから，特許法29条２項の規定に

より特許を受けることができず，特許法123条

１項２号の規定により，無効にすべきであると

して無効審決を下された特許権者が，その取消

を求めた事案である。

（一致点）

「タングステン電極と，実質的に水銀および

希ガスより成る封入物とを有する，高温に耐え

ることのできる材料より成る容器を有する高圧

水銀蒸気放電ランプにおいて，水銀の量は

0.2mg/mmより多く，水銀蒸気圧は高く，管壁

負荷は１w/mmより大きい高圧水銀蒸気放電

ランプ」である点

（相違点１）

水銀蒸気圧を高くする点について，本件発明

１では，「200バールより高く」としているのに

対し，刊行物１には，「数百気圧まで」或いは

「約200気圧」という記載があるものの，「200バ

ールより高く」という直接の記載はない点。

（相違点２）

本件発明では，封入物として，「動作状態に

おける遊離ハロゲン」を有し，かつ，その「ハ

ロゲンC1，BrまたはＩの少なくとも１つが

10－6と10－4 µmol/mm3の間で存する」としてい

ii

るのに対して，刊行物１には，ハロゲンを封入

することについての記載はない点。

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「本件発明１のハロゲンの封入量を10－6と10－4

µmol/mm3の間に特定することは，当業者が容

易に想到することができるものであるから，審

決の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由１

は，理由がない。」

「本件特許明細書に記載された「5000時間以

上の寿命を得ることができる」という効果は，

仮にあるとしても，本件の請求項１に記載した

全てのハロゲン元素及び全ての数値範囲につい

て奏されるものであるとは認定することができ

ない。」

（検討）

知財高裁は，公知発明に既に数値限定がある

場合などには，当該発明の数値限定に関して，

臨界的意義を検討しているものと解される。

（3）判断結果

１）原則

以上のように，知財高裁判決を分析した結果，

審査基準でいう効果の予測性も上述の（Ａ）の中

に実質的に解消されていると考えられるため，

数値限定発明の進歩性について，知財高裁は，

① 数値限定のある公知発明にこれと異なる

数値限定をするなど，当該数値限定発明

が，公知発明の延長線上にある場合には，

この数値限定に臨界的意義が存在する場

合，

② 数値限定のない公知発明に数値限定をし

た場合など，当該数値限定発明が，公知

発明の延長線上にない場合には，これに

よって顕著な効果が生じる場合，

の両者の場合のみ，進歩性を肯定しているも

のと考えられる。

まず，①の場合は，公知発明が既に数値限定

発明であるため，通常，当該数値限定発明と公
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知発明との間で課題も共通し，当該数値限定発

明は，公知発明の延長線上にあるものと考えら

れる。このような場合，数値範囲を多少変化さ

せても，それは単なる設計事項などに過ぎず，

当業者ならば日常的に行う自然的進歩の範囲内

の事柄であろう。従って，それでも，そのよう

な数値限定発明に進歩性を認めるというのなら

ば，その数値限定に特段の意義，すなわち臨界

的意義が必要であると知財高裁は，解している

ものと思われる。

次に，②の場合であるが，この場合は公知発

明には数値限定がないため，原則として，当該

数値限定自体を単なる設計事項と認定すること

はできないということになる。そうすると，知

財高裁は，この数値限定自体の効果の顕著性を

参酌して進歩性を判断しているものと思われ

る。そして，かかる場合には数値限定の臨界的

意義は必ずしも必要ではないのである。

以上のように，知財高裁も数値限定発明の効

果を極めて重視しているがわかる。これは，数

値限定発明は，公知発明と構成での差異をつけ

ることがそもそも難しいものであることから，

効果を重視する以外に進歩性を肯定する術がな

いためであると解される。

２）例外

表１をみてわかるとおり，②の場合でありな

がら，数値限定の臨界的意義が争点となってい

る場合もある。

（例外の裁判例）

平成17年11月７日　知財高裁判決（表１の９）

（概要）

「非水電解液二次電池」についての発明に関

するものである。前審の無効審判において，甲

１刊行物及び甲４刊行物に記載された発明及び

甲36刊行物の記載事項，並びに非水電解液二次

電池に関する周知事項に基づいて当業者が容易

に発明をすることができたものであるから，本

件特許は，特許法29条２項の規定に違反してさ

れたものであり，同法123条１項２号に該当し，

無効とすべきであるとして無効審決を下された

特許権者が，その取消を求めた事案である。

（主引例との一致点）

「有機焼成体よりなる負極と，LiCoO2を含ん

だ正極と，電解液とが容器内に収納されてなる

非水電解液二次電池。」である点。

（主引例との相違点）

本件発明では，「電解液量を調整することで

容器内に容量１AH当たり0.4cc以上の空隙が設

けられてなる」のに対し，甲１発明では，その

ような空隙を設けることについて規定されてい

ない点。

（被告の反論）（下線は筆者）

「0.4cc以上としておけば，他の条件でもある

程度安定的な結果が得られるであろうという推

定に基づいて出された数値と認められる。した

がって，その数値自体には臨界的意義はないか

ら，…」

（知財高裁の判断）（下線は筆者）

「当業者であれば…安全上の問題の解決のた

め…実施態様に応じて必要な空隙の最小値を

AH当たりの値として設定することは容易に想

到し得たものと認められる。」

「本件特許請求の範囲の請求項１の記載中の

「容量１AH当たり0.4cc」という数値は臨界的

意義を有しない。」

（検討）

この裁判例については，当事者の主張によっ

て，当該数値限定発明の数値限定の臨界的意義

が争点となったものである。

審決等取消訴訟は，行政事件訴訟手続により

行われ，職権主義をとるものであるが（行政事

件訴訟法24条），完全にすべて職権主義という

わけではなく，行政事件訴訟法に規定のない部

分は，「民事訴訟の例による」（同法７条）とし

て，弁論主義（民事訴訟法179条など）もとら

れるため（もちろん主要事実が何かについては

1060 知　財　管　理　Vol. 57 No. 7 2007

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



争いがあるだろうが），本来ならば数値限定の

臨界的意義を争点とするのが妥当な場合ではな

いのに，当事者の主張によってこれが争点とさ

れてしまうこともありうる。かかる場合，当事

者はその争点にそのまま反論するのか，それと

も不当な争点提起として退けるのか，注意を要

したいところである。

（4）判断手法

以上のことから，知財高裁における数値限定

発明の進歩性の判断手法としては，以下のとお

りとなる。

１）公知発明に数値限定があるかないかを中

心に判断し，

（α）公知発明に既に数値限定があるときな

ど，当該数値限定発明が，公知発明の延長線上

にある場合には，数値限定の臨界的意義を判断

することになり，

（β）公知発明に数値限定がないときなど，

当該数値限定発明が，公知発明の延長線上にな

い場合には，数値限定による顕著な効果を判断

することになる。

２）弁論主義による例外がありうるが，これ

は極めて限局された場合のみである。

（5）まとめ

知財高裁での数値限定発明の進歩性の実質的

基準は，以上のとおり，効果を重視し，公知発

明との相関関係により臨界的意義を判断するな

ど，いわゆる通説的判断と大きく異ならない。

（1）序

以上のとおり判断基準が明らかになったとこ

ろで，出願人の便宜に資するため，出願時の対

策を述べたい。

4．1 出 願 時

4 ．対　　策

（2）明細書の記載の充実化

数値限定発明の進歩性の判断手法が，上の

（α）公知発明に既に数値限定があるとき，若

しくは（β）公知発明に数値限定がないときの

どちらにあたるかは，出願時では明確にはわか

らないのが実情であろう。そのため，出願時で

は（α），（β）のどちらの場合でも対処できる

ように，以下のような明細書にしておくことが

重要である。

まず数値限定自体にどのような効果が生じる

かを具体的かつ詳細に記載しておくことが重要

である。考えられる効果を数多く記載しておき

たい。

次に，その数値限定に，少なくとも１次的臨

界的意義と２次的臨界的意義までは記載してお

きたい。すなわち，多少なりとも効果があり相

対的に広い範囲を１次的臨界的意義として，明

白に効果がありこれ以上減縮できない相対的に

狭い範囲を２次的臨界的意義として，それぞれ

具体的かつ詳細に記載しておくことが重要であ

る８）。

（1）序

続いて，主として特許権者の便宜に資するた

め，権利行使時の留意点を述べたい。

権利行使時には，無効審判の審決取消訴訟と

侵害訴訟の控訴審の二つの場面が考えられる。

しかしながら，特許法104条の３が創設され

た以上，特許権者の判断としては，双方の場面

で，同趣旨の判断で事足りるものと考える。

なお，拒絶審決取消訴訟についても同趣旨の

判断で事足りることは言うまでもない。

（2）前審で現われた引例との比較

前審が特許庁での無効審判のときはもちろん

であるが，前審が地裁での判断の場合でも特許

法104条の３の抗弁が主張されれば，引例とし

4．2 権利行使時など
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て公知発明は必ず存在することになる。したが

って，まず，その公知発明と当該数値限定発明

とを比較するのが肝腎である。

そして，（α）公知発明に既に数値限定があ

るときか，（β）公知発明に数値限定がないと

きかのどちらかにあたるかを検討することにな

る。（α）の場合であれば，当該数値限定発明

の明細書に臨界的意義の記載が明確であるか確

認する。（β）の場合であれば，数値限定自体

にどのような効果が生じるかの記載が明確であ

るか確認する。

その結果，明細書中にこれらの記載があれば，

訂正審判又は訂正の請求によって無効審決は取

り消され，又は訂正の再抗弁などにより請求認

容される可能性は高いものと考えられるから，

手続段階に応じて（特許法126条，134条の２），

（α）の場合であれば，数値限定の臨界的意義

を明確にするなどの訂正審判又は訂正の請求を

行いこれを訴訟でも主張し，（β）の場合であ

れば，数値限定自体の効果を付加するなどの訂

正審判又は訂正の請求を行いこれを訴訟でも主

張することが必要である。もちろん，この場合

侵害訴訟を念頭に置いた上での訂正であるた

め，構成要件充足性を満たした上で慎重に訂正

を行うことが重要と考える。

他方，これらの記載がなければ，知財高裁で

の勝訴はかなり困難であると予測できる。この

場合，上述の平成18年５月25日の知財高裁判決

（表１の６）のとおり，後づけの効果を主張す

ることは許されず，かつ新規事項を追加するよ

うな訂正も許されないのだから（同法126条１

項，134条の２第１項），このような窮地に陥っ

た特許権者としては，裁判内外の和解を図るな

どの方策しか採るべき措置はないものと考え

る。

しかしながら，事前に，上述の観点から一定

の予測はできるのだから，この予測結果に従い，

提訴又は控訴するか否か等を判断し，適切で妥

当な措置を採ること自体は可能と考える。

本稿では，開設されて間もない知財高裁での

数値限定発明の進歩性判断をまとめることによ

り，その判断基準を抽出して，出願人及び特許

権者の便宜に資することに努めた。

その結果は，通説的判断と何ら異なることが

ないことは判明したものの，形式的にも実質的

にも出願人又は特許権者には厳しい判断が多い

ことも判明した。

今後，数値限定発明については，出願時に豊

富な効果の記載をし，適切で妥当な権利行使を

行うことが重要と考える。

最後になったが，本稿において，執筆に助言

をいただいた内田・鮫島法律事務所の弁護士の

方々及び資料の収集に協力をいただいたパラリ

ーガルの方々に深く感謝する次第である。
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