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　抄　録　本件判決は，12件目の知財高裁の大合議判決である。本件判決は，まず，平成26年改正前
の特許法下において，特許無効審判を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は，特許権消滅
後であっても，特許権の存続期間中にされた行為について，何人に対しても，損害賠償又は不当利得
返還の請求が行われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情
がない限り，失われることはない，と判示した。
　また，進歩性の一般的な判断枠組を示した上で，引用発明として主張された発明が「刊行物に記載
された発明」（特許法29条１項３号）であって，当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載され，当
該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優
先的に選択すべき事情がない限り，当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはで
きず，これを引用発明と認定することはできない，という基準を示した。
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1 ．	はじめに

本件は，12件目となる知財高裁の大合議判決
であり，「クレストール」の名称で販売されて
いる高コレステロール血症治療薬の有効成分
（ロスバスタチンカルシウム）の物質特許の有
効性が争われたものである。
本件の争点は，①特許権の存続期間が満了し
た後の審決取消訴訟の訴えの利益の有無，②進
歩性の有無，③サポート要件違反の有無である。
このうち，①審決取消訴訟の訴えの利益につ
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特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益	
／進歩性判断における引用発明の認定
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　5．3 刊行物記載の引用発明の認定について
6． おわりに
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いては，実務上問題となることの少ない珍しい
論点であるが興味深い争点である。②進歩性に
ついては，大合議事件としては初めて，進歩性
の判断方法についての一般的な考え方が示され
た。また，特に，刊行物に化合物が一般式の形
式で記載された場合の引用発明の認定について
の判断基準が提示されており，この点は実務的
にも重要なものである。
本稿では①②について紹介し，③サポート要
件違反に関しては紙幅の関係で割愛した。

2 ．	事案の概要

2．1　訴えの利益に関連する経緯

（1）本件特許
本件特許（特許第2648897号）は，発明の名
称を「ピリミジン誘導体」とし，平成４年５月
28日に出願され（優先日平成３年７月１日。以
下，「本件優先日」という。），平成９年５月16
日に設定登録された。本件特許は存続期間の延
長登録がされ，存続期間満了日は平成29年５月
28日である。

（2）無効審判
原告１（個人）は，平成27年３月31日，本件特
許の無効審判を請求した（無効2015 -800095）。
なお，審判請求当時の特許法（平成26年法律第
36号による改正前の特許法。以下，「平成26年
改正前特許法」という。）123条１）２項は「特許
無効審判は，何人も請求することができる。」
と規定しており，原告１は利害関係の有無にか
かわらず審判請求をすることができた。
原告２（製薬会社）は，上記無効審判請求事
件に，請求人参加人として補助参加したもので
ある（特許法148条３項）。
特許庁は，平成28年７月５日に，「本件審判
の請求は，成り立たない」との審決をした。

（3）審決取消訴訟
原告１と原告２はそれぞれ，本件審決の取消

を求めて知財高裁に審決取消訴訟を提起し，両
事件は併合して審理された。
審決取消訴訟が係属して９ヶ月ほど経過した

平成29年５月28日，本件特許の存続期間が満了
した。
そこで，特許権者である被告は，本件特許の
存続期間満了により，本件訴訟の訴えの利益は
失われたとして，本件訴えを却下するよう求め
た。

2．2　本件発明

本件発明１（訂正後の請求項１）は，以下の
通りである。

「式（Ｉ）：

（式中，
R1は低級アルキル；
R2はハロゲンにより置換されたフェニル；
R3は低級アルキル；
R4は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカ
ルシウムイオン；
Ｘはアルキルスルホニル基により置換されたイ
ミノ基；
破線は２重結合の有無を，それぞれ表す。）
で示される化合物またはその閉環ラクトン体で
ある化合物。」

2．3　進歩性に関する原告らの主張概要

原告らが主張する進歩性欠如の無効理由は，
甲１（特表平3 -501613号公報）に記載された発
明（以下，「甲１発明」という。）及び甲２（特
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開平1 -261377号公報）に記載された発明（以下，
「甲２発明」という。）並びに本件優先日当時の
技術常識に基づいて，当業者が容易に発明をす
ることができたというものである。
１）甲１発明
甲１には，HMG-CoA還元酵素阻害の薬理活
性を有する物質として以下の化合物が記載され
ている。甲１発明は，以下の通りである。
「

（M＝Na）の化合物」

２）相違点
本件発明１と甲１発明を比較すると，主とし

て２），本件発明１のＸが，本件発明１では，ア
ルキルスルホニル基により置換されたイミノ基
であるのに対し，甲１発明では，メチル基によ
り置換されたイミノ基である点で相違する（相
違点について原被告間で争いはない）３）。
３）相違点に関する開示（甲２発明）
甲２には，以下の一般式が開示されている。

そして，上記一般式において，ピリミジン環
の２位の置換基R3として「－NR4R5」で，かつ，
R4が「アルキル」，R5が「アルキルスルホニル」
とする構成が開示されている。
４）相違点に関する想到容易性
本件優先日前の公知文献を考慮すると，甲２
の一般式の範囲の複数の化合物が活性を有する

ことがデータとして示されていると理解できる
ので，甲２の一般式で示される化合物について
も，甲１と同様に，その範囲全体がHMG-CoA還
元酵素阻害活性が一応期待される化合物である。
そして，本件優先日当時の技術常識（肝臓選
択性の高いHMG-CoA還元酵素阻害剤を得よう
とする動機付けがあり，化合物の親水性を高め
るとこれが実現できる）によれば，甲１発明に
甲２発明を適用し，甲１発明のピリミジン環の
２位の「ジメチルアミノ基」を，甲２の記載に
基づいて「－N（CH3）（SO2CH3）」に置換する動
機付けはある。

原告らは，上記進歩性欠如の無効理由を否定
した審決の判断には誤りがあると主張した。

3 ．	判　　旨

3．1　訴えの利益について

（1）平成26年改正前特許法における解釈
「本件審判請求が行われたのは平成27年３月
31日であるから，審判請求に関しては同日当時
の特許法（平成26年法律第36号による改正前の
特許法）が適用されるところ，当時の特許法
123条２項は，「特許無効審判は，何人も請求す
ることができる（以下略）」として，利害関係
の存否にかかわらず，特許無効審判請求をする
ことができる旨を規定していた…。
このような規定が置かれた趣旨は，特許権が

独占権であり，何人に対しても特許権者の許諾
なく特許権に係る技術を使用することを禁ずる
ものであるところから，誤って登録された特許
を無効にすることは，全ての人の利益となる公
益的な行為であるという性格を有することに鑑
み，その請求権者を，当該特許を無効にするこ
とについて私的な利害関係を有している者に限
定せず，広く一般人に広げたところにあると解
される。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019278

そして，特許無効審判請求は，当該特許権の
存続期間満了後も行うことができるのであるか
ら（特許法123条３項），特許権の存続期間が満
了したからといって，特許無効審判請求を行う
利益，したがって，特許無効審判請求を不成立
とした審決に対する取消しの訴えの利益が消滅
するものではないことも明らかである。」
「特許権消滅後に特許無効審判請求を不成立
とした審決に対する取消しの訴えの利益が認め
られる場合が，特許権の存続期間が経過したと
しても，特許権者と審判請求人との間に，当該
特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償
請求等の紛争が生じていたり，今後そのような
紛争に発展する原因となる可能性がある事実関
係があることが認められ，当該特許権の存在に
よる審判請求人の法的不利益が具体的なものと
して存在すると評価できる場合のみに限られる
とすると，訴えの利益は，職権調査事項である
ことから，裁判所は，特許権消滅後，当該特許
の有効・無効が前提問題となる紛争やそのよう
な紛争に発展する可能性の事実関係の有無を調
査・判断しなければならない。そして，そのた
めには，裁判所は，当事者に対して，例えば，
自己の製造した製品が特定の特許の侵害品であ
るか否かにつき，現に紛争が生じていることや，
今後そのような紛争に発展する原因となる可能
性がある事実関係が存在すること等を主張する
ことを求めることとなるが，このような主張に
は，自己の製造した製品が当該特許発明の実施
品であると評価され得る可能性がある構成を有
していること等，自己に不利益になる可能性が
ある事実の主張が含まれ得る。このような事実
の主張を当事者に強いる結果となるのは，相当
ではない。」
「もっとも，特許権の存続期間が満了し，かつ，
特許権の存続期間中にされた行為について，何
人に対しても，損害賠償又は不当利得返還の請
求が行われたり，刑事罰が科されたりする可能

性が全くなくなったと認められる特段の事情が
存する場合，例えば，特許権の存続期間が満了
してから既に20年が経過した場合等には，もは
や当該特許権の存在によって不利益を受けるお
それがある者が全くいなくなったことになるか
ら，特許を無効にすることは意味がないものと
いうべきである。したがって，このような場合
には，特許無効審判請求を不成立とした審決に
対する取消しの訴えの利益も失われるものと解
される。」
「以上によると，平成26年法律第36号による
改正前の特許法の下において，特許無効審判請
求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの
利益は，特許権消滅後であっても，特許権の存
続期間中にされた行為について，何人に対して
も，損害賠償又は不当利得返還の請求が行われ
たり，刑事罰が科されたりする可能性が全くな
くなったと認められる特段の事情がない限り，
失われることはない。」

（2）本件へのあてはめ
「以上を踏まえて本件を検討してみると，本
件において上記のような特段の事情が存すると
は認められないから，本件訴訟の訴えの利益は
失われていない。」

（3）�平成26年改正後の現行特許法における
解釈

「なお，平成26年法律第36号による改正によ
って，特許無効審判は，『利害関係人』のみが
行うことができるものとされ，代わりに，『何
人も』行うことができるところの特許異議申立
制度が導入されたことにより，現在においては，
特許無効審判請求をすることができるのは，特
許を無効にすることについて私的な利害関係を
有する者のみに限定されたものと解さざるを得
ない。しかし，特許権侵害を問題にされる可能
性が少しでも残っている限り，そのような問題
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を提起されるおそれのある者は，当該特許を無
効にすることについて私的な利害関係を有し，
特許無効審判請求を行う利益（したがって，特
許無効審判請求を不成立とした審決に対する取
消しの訴えの利益）を有することは明らかであ
るから，訴えの利益が消滅したというためには，
客観的に見て，原告に対し特許権侵害を問題に
される可能性が全くなくなったと認められるこ
とが必要であり，特許権の存続期間が満了し，
かつ，特許権の存続期間中にされた行為につい
て，原告に対し，損害賠償又は不当利得返還の
請求が行われたり，刑事罰が科されたりする可
能性が全くなくなったと認められる特段の事情
が存することが必要であると解すべきである。」

3．2　進歩性について

（1）進歩性の判断方法について
「進歩性に係る要件が認められるかどうかは，
特許請求の範囲に基づいて特許出願に係る発明
（以下「本願発明」という。）を認定した上で，
同条１項各号所定の発明と対比し，一致する点
及び相違する点を認定し，相違する点が存する
場合には，当業者が，出願時（又は優先権主張
日…）の技術水準に基づいて，当該相違点に対
応する本願発明を容易に想到することができた
かどうかを判断することとなる。」
「主引用発明に副引用発明を適用することに
より本願発明を容易に発明をすることができた
かどうかを判断する場合には，①主引用発明又
は副引用発明の内容中の示唆，技術分野の関連
性，課題や作用・機能の共通性等を総合的に考
慮して，主引用発明に副引用発明を適用して本
願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断す
るとともに，②適用を阻害する要因の有無，予
測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して
判断することとなる。特許無効審判の審決に対
する取消訴訟においては，上記①については，
特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審

判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立
てに係る取消決定に対する取消訴訟において
は，特許庁長官）が，上記②については，特許
権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取
消訴訟においては，特許出願人）が，それぞれ
それらがあることを基礎付ける事実を主張，立
証する必要があるものということができる。」

（2）�進歩性判断における刊行物記載の引用発
明の認定について

「上記進歩性に係る要件が認められるかどう
かは，特許請求の範囲に基づいて特許出願に係
る発明（以下「本願発明」という。）を認定し
た上で，同条１項各号所定の発明と対比し，一
致する点及び相違する点を認定し，相違する点
が存する場合には，当業者が，出願時（又は優
先権主張日…）の技術水準に基づいて，当該相
違点に対応する本願発明を容易に想到すること
ができたかどうかを判断することとなる。
このような進歩性の判断に際し，本願発明と

対比すべき同条１項各号所定の発明（以下「主
引用発明」といい，後記「副引用発明」と併せ
て「引用発明」という。）は，通常，本願発明
と技術分野が関連し，当該技術分野における当
業者が検討対象とする範囲内のものから選択さ
れるところ，同条１項３号の『刊行物に記載さ
れた発明』については，当業者が，出願時の技
術水準に基づいて本願発明を容易に発明をする
ことができたかどうかを判断する基礎となるべ
きものであるから，当該刊行物の記載から抽出
し得る具体的な技術的思想でなければならな
い。」

（3）�刊行物に化合物が一般式の形式で記載さ
れた場合の引用発明の認定について

「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載
され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する
場合には，当業者は，特定の選択肢に係る具体
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的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択
すべき事情がない限り，当該刊行物の記載から
当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を
抽出することはできない。したがって，引用発
明として主張された発明が『刊行物に記載され
た発明』であって，当該刊行物に化合物が一般
式の形式で記載され，当該一般式が膨大な数の
選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係る
技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべ
き事情がない限り，当該特定の選択肢に係る具
体的な技術的思想を抽出することはできず，こ
れを引用発明と認定することはできないと認め
るのが相当である。
この理は，本願発明と主引用発明との間の相

違点に対応する他の同条１項３号所定の『刊行
物に記載された発明』（以下「副引用発明」と
いう。）があり，主引用発明に副引用発明を適
用することにより本願発明を容易に発明をする
ことができたかどうかを判断する場合におい
て，刊行物から副引用発明を認定するときも，
同様である。したがって，副引用発明が『刊行
物に記載された発明』であって，当該刊行物に
化合物が一般式の形式で記載され，当該一般式
が膨大な数の選択肢を有する場合には，特定の
選択肢に係る具体的な技術的思想を積極的ある
いは優先的に選択すべき事情がない限り，当該
特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出
することはできず，これを副引用発明と認定す
ることはできないと認めるのが相当である。」

（4）本件へのあてはめ
「本件発明は，コレステロール生合成の律速
酵素である３－ヒドロキシ－３－メチルグルタリ
ルコエンザイムＡ（HMG-CoA）還元酵素を特異
的に阻害し，コレステロールの合成を抑制する
ことにより，高コレステロール血症，高リポタ
ンパク血症，更にはアテローム性動脈硬化症の
治療に有効な，HMG-CoA還元酵素阻害剤に関

するものであり，…甲１発明も，コレステロール
生合成における律速酵素である３－ヒドロキシ
－３－メチルグルタリル補酵素Ａ（HMG-CoA）
の拮抗阻害剤であって，血中コレステロールレ
ベルを降下させる過脂肪蛋白血症処置剤及び抗
アテローム性動脈硬化剤に関するものであるか
ら，本件発明と技術分野を共通にし，本件発明
の属する技術分野の当業者が検討対象とする範
囲内のものであるといえる。
また，本件発明１と…甲１発明とを対比する

と，審決の認定のとおり，次の【一致点】記載
の点で一致し，この点において，当事者間に争
いはなく，近似する構成を有するものであるか
ら，甲１発明は，本件発明の構成と比較し得る
ものであるといえる。」
「甲２の一般式（Ｉ）で示される化合物は，甲１
の一般式Ｉで示される化合物と同様，HMG-CoA
還元酵素阻害剤を提供しようとするものであ
り，ピリミジン環を有し，そのピリミジン環の
２，４，６位に置換基を有する化合物である点で
共通し，甲１発明の化合物は，甲２の一般式（Ｉ）
で示される化合物に包含される。
甲２には，甲２の一般式（Ｉ）で示される化合
物のうちの『殊に好ましい化合物』のピリミジン
環の２位の置換基R3の選択肢として『－NR4R5』
が記載されるとともに，R4及びR5の選択肢とし
て『メチル基』及び『アルキルスルホニル基』
が記載されている。
しかし，甲２に記載された『殊に好ましい化
合物』におけるR3の選択肢は，極めて多数であ
り，その数が，少なくとも2000万通り以上ある
ことにつき，原告らは特に争っていないところ，
R3として，『－NR4R5』であってR4及びR5を『メ
チル』及び『アルキルスルホニル』とすること
は，2000万通り以上の選択肢のうちの一つにな
る。
また，甲２には，『殊に好ましい化合物』だ
けではなく，『殊に極めて好ましい化合物』が
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記載されているところ，そのR3の選択肢として
『－NR4R5』は記載されていない。さらに，甲
２には，甲２の一般式（Ｉ）のＸとＡが甲１発
明と同じ構造を有する化合物の実施例として，
実施例８（R3はメチル），実施例15（R3はフェ
ニル）及び実施例23（R3はフェニル）が記載さ
れているところ，R3として『－NR4R5』を選択
したものは記載されていない。
そうすると，甲２にアルキルスルホニル基が
記載されているとしても，甲２の記載からは，当
業者が，甲２の一般式（Ｉ）のR3として『－NR4R5』
を積極的あるいは優先的に選択すべき事情を見
いだすことはできず，『－NR4R5』を選択した
上で，更にR4及びR5として『メチル』及び『ア
ルキルスルホニル』を選択すべき事情を見いだ
すことは困難である。
したがって，甲２から，ピリミジン環の２位

の基を『－N（CH3）（SO2R’）』とするという技
術的思想を抽出し得ると評価することはできな
いのであって，甲２には，相違点…に係る構成
が記載されているとはいえず，甲１発明に甲２
発明を組み合わせることにより，本件発明の相
違点…に係る構成とすることはできない。」
「仮に，甲２に相違点…に係る構成が記載さ
れていると評価できたとしても，…甲１発明の
化合物…は，甲１の実施例1b）の生成物であり，
HMG-CoA還元酵素阻害活性を有するものであ
って，甲１の一般式Ｉで示される化合物に包含
され，また，甲１には，甲１の式Ｉのピリミジン
環の２位の置換基R2の選択肢として『－N（R8）2」
が記載され，さらに，R8の選択肢として『メチ
ル基』が記載されているものの，R8の選択肢と
しては『アルキルスルホニル基』は記載されて
いない。
そうすると，甲１には，甲１発明の化合物の
ピリミジン環の２位の『ジメチルアミノ基』を，
甲１の式Ｉの選択肢には含まれない『－N（CH3）
（SO2R’）』に置き換える動機付けとなる記載が

あるとはいえない。」

4 ．	考察１（訴えの利益について）

4．1　�審決取消訴訟の訴えの利益と本件以
前の裁判例

「訴えの利益」とは，訴訟制度を利用して本案
判決を得る正当な利益ないし必要性である４）。
行政事件訴訟においては，原告適格とは別に，
訴訟要件として「訴えの利益」（狭義の訴えの
利益）が必要とされている５）。「訴えの利益」
の判断基準時は本案判決時である６）。行政事件
訴訟には様々なものがあるが，期間の経過によ
り利益状況に変化が生じるという点で本件と比
較的状況が似たものとしては，例えば，宅地建
物取引業の業務停止処分の期間が満了すれば，
当該処分の取消しを求める訴えの利益が失われ
るとした例７）や児童が小学校就学年齢に達し，
保育の実施期間が満了した場合には，保育園を
廃止する条例の設定行為に対する取消訴訟の訴
えの利益が失われるとした例８）などがある。
審決取消訴訟も行政事件訴訟の一種であり，

原告適格９）とは別に「訴えの利益」が必要とな
るが10），審決取消訴訟の対象となる特許権の存
続期間が満了した場合になお「訴えの利益」が
あるか否かが本件において問題となった。
この点に関する学説，裁判例は少ないが，過

去の裁判例として，東京高判平成２年12月26日
（無体集22巻３号864頁）がある。同裁判例は，
特許コンサルタントを営む会社が提起した特許
無効審判の不成立審決に対する審決取消訴訟に
おいて，訴えの利益は，不利益な行政処分（不
成立審決）を受けたという形式的な不利益の存
在では足りず，実質的な法的不利益の存在が必
要であるとし，「当該特許の有効か無効かが前
提問題となる紛争が生じたこともなく，今後そ
のような紛争に発展する原因となる可能性のあ
る事実関係もなく，特許権の存在による法的不
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利益が現実にも，潜在的にも具体化しないまま
に，当該特許権の存続期間が終了した場合等に
は，当該特許の無効審判請求は成立しないとし
た審決の取消しを求める訴えの利益はないとさ
れるというべきである。」とした上で，原告に
は上記のような実質的な法的不利益を受け，又
はそれを受けるおそれがないと認定して，訴え
の利益を否定し，訴えを却下したものである11）。
本件の被告も上記裁判例を援用し，原告らは，

本件特許権存続期間中に，本件特許権の実施行
為に相当する行為を行っておらず，被告は損害
賠償請求権，告訴権等を有していないことは明
らかであるから（なお，原告らが本件特許存続
期間中に実施行為を行っていないことは原被告
間で争いがない），原告らの訴えの利益は消滅
していると主張した。

4．2　本件判決

（1）訴えの利益の判断基準
これに対し，本件判決は，①平成26年改正前
特許法において無効審判請求を「何人も」行う
ことができるとされたのは，誤って登録された
特許を無効にすることは，全ての人の利益とな
る公益的な行為であるという性格を有すると解
されること，②特許法123条３項が特許権の存
続期間満了後も無効審判を行うことができると
規定していること，③実質的な法的不利益の存
在を必要とすると，訴えの利益が職権調査事項
であることから，当事者に紛争可能性や紛争の
存在を明らかにさせる必要があるという実務上
の不具合があること，を根拠として挙げた上で，
平成26年改正前特許法において，「特許無効審
判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴
えの利益は，特許権消滅後であっても，特許権
の存続期間中にされた行為について，何人に対
しても，損害賠償又は不当利得返還の請求が行
われたり，刑事罰が科されたりする可能性が全
くなくなったと認められる特段の事情がない限

り，失われることはない。」とした。
過去の裁判例（前掲東京高判平成２年12月26

日）と異なる点は３点である。１点目は，特許
無効審判請求を不成立とした審決に対する取消
しの訴えの利益を，特許権消滅後であっても原
則として認め，特段の事情（法的不利益の不存
在）がある場合にのみ，訴えの利益が失われる
とした点である。２点目は，特段の事情がある
場合を，抽象的な法的不利益すらない（不利益
を受ける可能性が全くない）場合に限定した点
である。３点目は，特段の事情（抽象的にも法
的不利益がないこと）の有無の判断対象が当事
者（原告ら）に限定されず「何人に対しても」
とされた点である。

（2）本件判決の示した基準に対する評価
本件判決が摘示するように，平成26年改正前

特許法においては，無効審判請求には公益的な
性格があった。このことを考慮すれば，前掲東
京高判平成２年12月26日のように原告の個人的
な法的不利益がない場合に訴えの利益を欠くと
するのは，法の趣旨と整合しない。また，無効
審判請求を行うのに利害関係は必要とされてお
らず，特許権の存続期間満了後も無効審判を行
うことができる（特許法123条２項）とされて
いたことを考慮すれば，特許権の存続期間満了
後であっても，利害関係なしに無効審判を請求
できるとされているにもかかわらず，不成立審
決に対する審決取消訴訟を起こす段階になる
と，何らかの法的不利益の存在が必要とされる
というのではいかにも均衡を欠いている。した
がって，不成立審決に対する審決取消訴訟にお
いて原則として訴えの利益を認め，訴えの利益
を否定する特段の事情がある場合を非常に限定
的に捉えた本件判決の基準は妥当と言える。
なお，特許法123条３項は，特許権の消滅後
にも特許無効審判を請求できるとするが，その
期間を無限定には認めるものではなく，例えば，
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特許権者の有する損害賠償請求権や告訴権が全
て時効により消滅しているような場合には，請
求の利益がないとして却下すべきという考え方
もあるとされる12）。このような考え方を前提と
すると，何人に対しても，抽象的にも法律的不
利益が存在しないような場合には，特段の事情
があるとして，訴えの利益を否定する余地を残
した点についても，本件判決の基準は妥当と言
える。

4．3　傍論（現行特許法下の訴えの利益）

（1）�現行特許法下の「訴えの利益」の判断基
準

本件判決は，傍論として，無効審判の請求人
が「利害関係人」に限定された平成26年改正後
の現行特許法下の訴えの利益についても言及し
た。本件判決においては傍論部分にあたるが，
現在の実務上，現行法を前提とした傍論部分の
方がより重要となる13）。
本件判決は，「訴えの利益が消滅したという
ためには，客観的に見て，原告に対し特許権侵
害を問題にされる可能性が全くなくなったと認
められることが必要であり，特許権の存続期間
が満了し，かつ，特許権の存続期間中にされた
行為について，原告に対し，損害賠償又は不当
利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科され
たりする可能性が全くなくなったと認められる
特段の事情が存することが必要であると解すべ
きである。」とした。
これは，平成26年改正前特許法下の判断と特
段の事情の判断主体を「何人に対しても」から
「原告に対し」と限定した以外は，ほぼ同一の
言い回しである。
すなわち，本件判決は，特許無効審判を不成
立とした審決に対する取消しの訴えの利益を，
特許権消滅後であっても原則として認め，特段
の事情（法的不利益の不存在）がある場合にの
み，訴えの利益が失われるとした。そして，特

段の事情がある場合を，原告について抽象的な
法的不利益すらない（不利益を受ける可能性が
全くない）場合に限定したものである。

（2）本件判決の示した基準に対する評価
平成26年改正後の現行法下では，特許法123
条２項により，特許無効審判は利害関係人でな
いと請求できない。したがって，現行法下では，
適法な無効審判請求を提起するためには，少な
くとも，特許権が存在することに関して何らか
の法的不利益（過去の実施が特許権侵害に該当
する可能性がある，将来実施を検討している行
為が特許権侵害に該当する可能性がある等）が
必要である。そうすると，適法に（利害関係があ
る状態で）無効審判請求を提起し，不成立審決
を受けた者が審決の取消を求める訴えを起こす
以上，上記傍論の基準に照らして訴えの利益を
欠くとされるケースはほとんど想定できない14）。
したがって，本件判決の傍論を前提とすると，
無効審判を提起できるか否か（「利害関係人」
に該当するか否か，特許法132条３項の解釈上
の期間制限に該当しないか）がより重要であり，
審決取消訴訟の訴えの利益が訴訟要件として単
独で争点となる場面はほとんどないものと思料
される15）。

5 ．	考察２（進歩性について）

5．1　進歩性の判断方法について

（1）現在の実務の追認
現在の裁判実務及び審査実務においては16），17），
進歩性は，①本件発明の認定，②主引用発明の
認定，③本件発明と主引用発明の構成の一致点
と相違点の認定，④相違点の検討という一連の
手順で判断されている。そして，④相違点の検
討においては，相違点にかかる構成が開示され
た他の引用発明（副引用発明）がある場合には，
主引用発明に副引用発明を組み合わせたり，置



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019284

換する動機付けがあるか否かが，技術分野の関
連性，課題の共通性，作用・機能の共通性，引
用発明の内容中の示唆などを考慮して検討され
る18）。また，適用を阻害する要因の有無，予測
できない顕著な効果がある場合は，進歩性を肯
定する要素として考慮される。
本件判決は，このような実務的に確立された
進歩性判断の大枠を知財高裁の大合議判決にお
いても一般論として採用することを明示したも
のである。

（2）本件判決が判示していない点
一方で，進歩性の判断方法において，考え方

の違いが見られる以下の点については，本件判
決は特段の言及をしていない19）。
①� 相違点の構成を開示する副引用発明がない
場合に，技術常識や設計変更を理由として想
到容易とすることができるか。また，できる
として，それはどのような場合か。
②� 相違点の構成が周知技術や技術常識である
場合には，主引用発明に組み合わせたり，置
換するのに特段の動機付けが不要か，必要か。
③� 発明の効果を，進歩性を肯定する要素とし
て考慮できるか，それとも，発明の構成が想
到容易であっても，進歩性を肯定する顕著な
効果に限り考慮することができるか。
④� 顕著な効果と言えるためには，いかなる構
成の発明の効果と比較して「顕著」であるこ
とが必要か（引用発明の効果と比較するのか，
本件発明の構成を前提として「当業者の予想
する効果」と比較するのか）。

上記の点については，本件の事案と直接的な
関係がないために言及されていないと見ること
もできるが，一方では，これらの点については，
知財高裁の中でもいまだ統一的な見解を出すに
至らなかったとも考えられる。本件判決が進歩
性の判断方法について示した点は実務上共通認

識のある部分を追認したにとどまり，争いのあ
る点について何らかの方向性を示すものではな
いと見ることができる。

（3）進歩性の判断要素の主張立証責任
なお，本件判決は，進歩性の判断要素の主張

立証責任について，動機付けの肯定要素（引用
発明の内容中の示唆等）については，特許の無
効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決
に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る
取消決定に対する取消訴訟においては，特許庁
長官）が，動機付けの否定要素については，特
許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する
取消訴訟においては，特許出願人）が主張立証
責任を負うと示した。
特許・実用新案審査基準においても判断要素

が挙げられているものの20），主張立証責任につ
いては明示的に記載されていなかったものであ
り，実務上意識しておくことが必要である。

5．2　主引用発明の選択について

（1）争点と本件判決の基準
本件では，被告は，甲１を主引用発明とする
ことについて「原告らが主引用例としていわゆ
るリード化合物としている甲１発明の化合物
は，本件発明の対象である化合物に構造上，最
も類似した化合物として選択されたものであ
り，本件発明の内容を知った上で，後知恵によ
り選択されたものである。主引用例であるリー
ド化合物の選択の理由が，後知恵である本件発
明と構造の類似性以外の合理的な理由がない場
合には，主引用例の選択自体が当業者において
容易想到ではなく，それだけで進歩性を基礎付
ける。」と主張した。
すなわち，被告は，進歩性判断の基礎となる
主引用発明の選択自体についても，何らかの合
理的理由ないし，動機付けが必要という主張を
行った。学説の中には，事後分析に後知恵を入
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り込まないように，主引用発明の選択について
合理的な理由が必要とするものもある21）。
一方では，特許・実用新案審査基準において，

主引用発明の選択は，原則としては「審査官は，
先行技術の中から，論理付けに最も適した一の
引用発明を選んで主引用発明とし」とされ，留
意事項として「審査官は，主引用発明として，
通常，請求項に係る発明と，技術分野又は課題
が同一であるもの又は近い関係にあるものを選
択する。請求項に係る発明とは技術分野又は課
題が大きく異なる主引用発明を選択した場合に
は，論理付けは困難になりやすい。そのような
場合は，審査官は，主引用発明から出発して，
当業者が請求項に係る発明に容易に想到できた
ことについて，より慎重な論理付け（例えば，
主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十
分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの
検討）が要求されることに留意する。」とされ
ている22）。上記審査基準のように，主引用発明
の選択そのものには特段の限定を付さず，容易
想到の論理付けを行う上で最も適したものを選
択することができ，仮に本件発明と技術分野の
関連性が乏しい場合には，容易想到の論理付け
の点で慎重な判断を行えばいいという考え方も
ある。
これに対して，本件判決は，主引用発明の選
択については，一般論としては「本願発明と対
比すべき同条１項各号所定の発明（以下「主引
用発明」…）は，通常，本願発明と技術分野が
関連し，当該技術分野における当業者が検討対
象とする範囲内のものから選択される」とした。
そして，本件発明も甲１も，いずれもHMG-CoA
還元酵素阻害剤であり，アテローム性動脈硬化
症に関するものである点を挙げた上で，「本件
発明と技術分野を共通にし，本件発明の属する
技術分野の当業者が検討対象とする範囲内のも
のであるといえる。」として，主引用発明とし
て選択することを否定しなかった。

本件判決は，主引用発明の選択に関し，「通常，
本願発明と技術分野が関連し，当該技術分野に
おける当業者が検討対象とする範囲内」である
こと以上の理由（被告が主張したようなリード
化合物として選択するための合理性等）が必要
とは判断していないと言える。

（2）本件判決の基準の検討
ところで，本件の主引用発明は本願発明と非

常に近い技術分野のものであったため，「主引
用発明は，通常，本願発明と技術分野が関連し，
当該技術分野における当業者が検討対象とする
範囲内のものから選択される」という本件判決
の基準が①どの程度厳格なものとして適用され
るのか，例えば，本願発明と技術分野が離れた
公知文献を主引用発明とした進歩性欠如の主張
は，そもそも，主引用発明の選択の時点で成り
立たないと判断されるのか否か，②どの程度の
技術分野の関連性が必要とされるのか，につい
ては必ずしも明らかではない。
ここで，２種類の公知文献で進歩性欠如の無
効理由を主張するという例を考える。２種類の
公知文献は以下の通りである。
・ 公知文献Ａ：本願発明の基本的構成に最も近
い公知文献（従来技術に該当するような，本
願発明と同種の製品に関する特許文献）
・ 公知文献Ｂ：本願発明の課題解決手段が開示
されているが，本願発明とは製品の種類が異
なる公知文献

無効理由としては，
Ａ（主引用発明）＋Ｂ（副引用発明）
Ｂ（主引用発明）＋Ａ（副引用発明）

の２種類が考えられ，事案によっては，Ｂ（主
引用発明）＋Ａ（副引用発明）の方が組合せの
論理付けが説得的に主張できる場合もある。
しかし，もし仮に，本件判決が示した主引用

発明の選択基準が厳格に適用されるとした場合
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には，公知文献Ｂは本願発明とは技術分野が異
なるので，そもそも主引用発明選択の段階で成
り立たない，とされる可能性がある。
この点，私見では，主引用発明の選択基準を

厳格にしなくても，副引用発明との組合せの動
機付けを適切に判断することで後知恵的な判断
を排除することは十分可能と考えられることか
ら，本件判決が示した主引用発明の選択基準が
厳格に適用・運用されることには反対であり，
現行の特許・実用新案審査基準程度の幅のある
運用の方が妥当と考えられる。本件発明の主引
用発明の選択基準がどの程度厳格に判断される
かは今後の運用を見るしかないが，裁判例の動
向を注視する必要がある。

5．3　刊行物記載の引用発明の認定について

（1）�刊行物記載の引用発明の認定についての
一般論

本件判決は，刊行物記載の引用発明の認定に
ついての一般論として，「同条１項３号の『刊
行物に記載された発明』については，当業者が，
出願時の技術水準に基づいて本願発明を容易に
発明をすることができたかどうかを判断する基
礎となるべきものであるから，当該刊行物の記
載から抽出し得る具体的な技術的思想でなけれ
ばならない。」と判示した。
従来，刊行物記載の引用発明については「特

許出願当時の技術水準を基礎として，当業者が
刊行物をみるならば特別の思考を要することな
く容易にその技術的思想を実施し得る程度に技
術的思想の内容が開示されていることが必要で
ある」（東京高判平成３年10月１日（平成３年（行
ケ）第８号）判時1403号104頁）とされ，近時で
も「当業者が当該刊行物を見たときに，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ものであることを要する
が，発明の奏する効果や効率が優れているもの
であることや，実用化されていることまでが求

められるものではない。」（知財高判平成28年３
月31日（平成27年（行ケ）第10140号）裁判所ホ
ームページ）等，文言が微妙に異なるが（技術
的思想を「容易に」実施できるとするか，単に
実施できるとするか等），概ね，上記基準が用
いられてきた。
本件判決の一般論は，「具体的な技術思想」

という表現を新たに用いるものであるが，従来
用いられていた基準を言い換えたものであっ
て，何らかの基準を変更する（例えば，「実施
し得る」という認識を不要なものとする等）意
図はないものと解される。

（2）�化合物が一般式の形式で記載された場合
の引用発明の認定

本件判決は，引き続いて，化合物が一般式の
形式で記載された場合の引用発明の認定につい
て「当該刊行物に化合物が一般式の形式で記載
され，当該一般式が膨大な数の選択肢を有する
場合には，当業者は，特定の選択肢に係る具体
的な技術的思想を積極的あるいは優先的に選択
すべき事情がない限り，当該刊行物の記載から
当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を
抽出することはできない。したがって，引用発
明として主張された発明が『刊行物に記載され
た発明』であって，当該刊行物に化合物が一般
式の形式で記載され，当該一般式が膨大な数の
選択肢を有する場合には，特定の選択肢に係る
技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべ
き事情がない限り，当該特定の選択肢に係る具
体的な技術的思想を抽出することはできず，こ
れを引用発明と認定することはできないと認め
るのが相当である。」との一般論を示した。
本件判決が示した一般論は，従来の裁判例と

比較して完全に目新しいものというわけではな
い。
従来，一般式の形式で膨大な数の選択肢を開

示した刊行物に特定の選択肢の技術的思想が開
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示されると言えるかについては，「確かに，刊
行物１の【請求項９】及び【請求項10】並びに
これらの請求項が引用している【請求項４】及
び【請求項５】には，酸化染料前駆体やほかの
カップラーとしてそれぞれ多数の物質が列挙さ
れており，その組合せは膨大な数となる。しか
し，特許請求の範囲に包含される組合せの数が
いかに膨大な数であっても，そのことによって，
直ちに，その中の特定の組合せが明細書中に開
示されているということが否定されることにな
るわけではない。極端な例を挙げれば，仮に，
それらのすべての組合せが，明細書の発明の詳
細な説明に，具体的な発明として記載され，開
示されている，と理解するのが合理的であると
すれば，請求項に記載された膨大な数の組合せ
は，すべて明細書に記載されている発明として
扱われるべきことになるのは当然である。ただ
し，刊行物１のような公開特許公報についてみ
れば，特許請求の範囲に包含される組合せの数
が膨大な数となる場合においても，明細書の発
明の詳細な説明には，当該発明の実施例を限定
的な数だけ記載しているにすぎないこともあ
り，このような明細書については，特許請求の
範囲に包含される組合せのすべてが，明細書の
発明の詳細な説明に発明として記載され，開示
されていると解すべきかどうかが，明確ではな
い場合も生じ得るところである。」（東京高判平
成15年12月25日（平成14年（行ケ）第524号）裁
判所ホームページ）とするように，選択肢が膨
大であるからといって，直ちに，その中の特定
の組合わせが刊行物に開示されていることが否
定されるわけではないが，一方で，膨大な選択
肢の中にさえ含まれてさえいれば，直ちに特定
の選択肢について開示があるというわけでもな
く，刊行物の記載内容によるとされていた。本
件判決は，このような従来の裁判例の流れをふ
まえ，要件を整理して判示したものと理解でき
る23）。

本件判決の示した基準によれば，一般式の形
式で膨大な数の選択肢が開示された刊行物につ
いては，原則，特定の選択肢に係る技術的思想
を引用発明とすることはできず，「積極的ある
いは優先的に選択すべき事情」がある場合に限
り，特定の選択肢に係る技術的思想を引用発明
として認定できることとなる。
では，「積極的あるいは優先的に選択すべき

事情」とは具体的にどのような記載が必要とさ
れるであろうか。本件判決は，この点を明確に
述べるものではないが，甲２発明の認定にあた
っては，以下のような事情を挙げて，甲２に相
違点にかかる構成の引用発明が開示されている
とは認定できないとしている。
・ 甲２におけるR3を『－NR4R5』であってR4及
びR5を『メチル』及び『アルキルスルホニル』
とする選択肢が，極めて多数で少なくとも
2000万通り以上あることの選択肢の一つであ
ること。
・ 甲２には『殊に好ましい化合物』だけではなく，
『殊に極めて好ましい化合物』が記載されて
いるが，そのR3の選択肢として『－NR4R5』は
記載されていないこと。
・ R3として『－NR4R5』を選択した実施例が記
載されていないこと。

これらのあてはめを参照すると，選択肢の総
数が少ない場合，実施例として記載されている
場合，より選択肢を限定した記載（「好ましい
構成」等）に含まれている場合等には，積極的
あるいは優先的に選択すべき事情がありとされ
る可能性がある。
どのような場合に「積極的あるいは優先的に

選択すべき事情」が認められるかは事例の集積
を待つ必要があるが，当面の実務的には，一般
式の形式で膨大な選択肢を開示する刊行物を根
拠に進歩性欠如の無効理由を主張する場合に
は，実施例レベルの開示があるかを一つのメル
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クマールとするのが明確と言える。

（3）�本件判決の「積極的あるいは優先的に選
択すべき事情」基準の射程

本件判決の上記基準は，一般式の形式で記載
された化合物についてのものである。これが，
一般式の形式で示された化合物以外で膨大な選
択肢が含まれる（含まれると解しうる）刊行物
について同様に射程が及ぶかは今後の事案の集
積を待つ必要がある。
例えば，刊行物に広範な数値範囲が開示され
ている場合に，特定の狭い数値範囲を抽出する
には「積極的あるいは優先的に選択すべき事情」
が必要とされる，等の射程の広がりを認めるか
という問題である。
私見では，本件判決自体が「刊行物に化合物

が一般式の形式で記載され，当該一般式が膨大
な数の選択肢を有する場合には」と明示的に適
用範囲を限定した判示を行っていること，引用
発明の認定段階で処理するよりも，動機付けの
段階で処理した方が進歩性について柔軟な判断
が可能となることから，本件判決の射程を一般
式の形式で記載された化合物以外に軽々に拡大
することには否定的である24）。
なお，本件判決は進歩性が問題となった事案
であるが，判決が示した基準は，新規性判断に
おいても同様に適用されると考えられる。
選択発明（上位概念又は選択肢で表現された
先行発明がある場合の，下位概念または当該選
択肢の一部で特定された発明）については，引
用文献が，化合物が一般式の形式で記載され，
当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合
は，当該引用文献中に，選択発明が積極的ある
いは優先的に選択すべき事情が検討され，その
ような事情がない場合には当該選択発明の新規
性が肯定され，続いて，進歩性の判断（想到容
易性，顕著な効果の有無）が行われることとな
ろう。

6 ．	おわりに

本稿では，ピリミジン誘導体事件大合議判決
のうち，審決取消訴訟の訴えの利益に関する点
と進歩性に関する点について裁判例の内容を紹
介し，検討を行った。実務的には，進歩性に関
する点のうち，一般式の形式で膨大な数の選択
肢が開示された刊行物における引用発明の認定
に関する基準（特定の選択肢を技術的思想とし
て抽出するためには，積極的あるいは優先的に
選択すべき事情が必要）が示されたことが重要
である。上記のような刊行物については，本件
判決の基準を意識した主張立証が必要となる。

注　記

 1） 平成26年改正前特許法123条
  １項　特許が次の各号のいずれかに該当すると

きは，その特許を無効にすることについて特許
無効審判を請求することができる。（以下略）

  ２項　特許無効審判は，何人も請求することが
できる。但し，特許が前項第２号に該当するこ
と（その特許が第38条の規定に違反してされた
ときに限る。）（※共同出願要件違反）又は同項
第６号に該当すること（※冒認）を理由とするも
のは，当該特許に係る発明について特許を受け
る権利を有する者に限り請求することができる。

  ３項　特許無効審判は，特許権の消滅後におい
ても，請求することができる。（４項略）

 2） 他に，「R4が，本件発明１では，水素又はヘミカ
ルシウム塩を形成するカルシウムイオンであるの
に対し，甲１発明では，ナトリウム塩を形成する
ナトリウムイオンである点」でも相違するが，重
要度の高くない相違点であるため割愛する。

 3） 原告らは，ピリミジン環の２位の置換基に関す
る相違点について，甲２発明の開示に拠らず，
本件優先日当時の技術常識（肝臓選択性の高い
HMG-CoA還元酵素阻害剤を得ようとする動機
付けがあり，化合物の親水性を高めるとこれが
実現できる）を根拠として，ピリミジン環の４位，
５位及び６位の置換基はそのままに，２位の置
換基（ジメチルアミノ基）の一方のメチル基を
親水性のあるメチルスルホニル基に置換するこ
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とが想到容易であるとの主張も行っているが，
本稿では割愛する（本件判決は当該主張も否定
している）。

 4） 高橋滋外編『条解行政事件訴訟法（第４版）』（2014
年，弘文堂）310頁

 5） 行政事件訴訟一般における「訴えの利益」につ
いては，前掲注４）高橋外310頁以下，塩野宏『行
政法Ⅱ（第五版補訂版）行政救済法』（2013年，
有斐閣）143頁以下

 6） 前掲注４）高橋外317頁。なお，「判批」L&T80
号88頁は，訴えの利益の判断基準時は口頭弁論
終結時とする。

 7） 最判昭和55年１月25日判時1008号136頁
 8） 最判平成21年11月26日民集63巻９号2124頁
 9） 特許法178条２項により，原告適格があるのは①

当事者，②参加人，③審理，審判等に参加を申
請して拒否された者に限られる。

 10） 紋谷暢男「審決取消訴訟における訴えの利益」
ジュリスト1051号120頁

 11） なお，東京高判平成２年12月26日は無効審判請
求を「何人も」請求できるとされた平成15年法
律第７号による改正前の特許法下での事件であ
り，審判請求人適格について条文上明文化され
ておらず，利害関係を必要とするのが通説であ
った。審判請求人適格の変遷等については，田
村善之「判批」（WLJ判例コラム第148号参照　
https://www.westlawjapan.com/column - law/ 
2018/181001/（参照日：2018年11月12日））。

 12） 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第２版〕
【下巻】』（2017年，青林書院）2523頁（小林純子）

 13） 実際，本件特許に対し，原告２（製薬会社）が，
平成26年改正後の特許法下で，平成28年３月９
日に請求した無効審判事件（無効2016 -800032）
の不成立審決に対する審決取消訴訟（知財高判
平成30年４月13日（平成28年（行ケ）第10260号））
において，知財高裁第２部は，本件判決と同じ
判断基準を掲げ，原告２の訴えの利益を肯定し
ている。

 14） 傍論の基準において，特段の事情（法的不利益
の不存在）が認められるような場合とは，例えば，

特許権消滅後長期間が経過し，損害賠償又は不
当利得返還の請求が行われたり，刑事罰が科さ
れたりする可能性が全くなくなったような場合
である。しかし，このような場合には，そもそ
も「利害関係人」（特許法123条２項）に該当せず，
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