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担当弁理士： 光吉 利之 

先願発明との同一性の判断に関する裁判例 
−「ガラス板用合紙」事件 − 

R2.11.10 判決 知財高裁 令和 2 年（行ケ）第 10005 号 
審決（拒絶）取消請求事件：請求棄却 

 
概要 
 特許法２９条の２の判断について、先願発明が未完成発明であることを争ったが、先願発明に係る「発明
」は、先願明細書等の記載により、創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者
であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されたもの
であるとの判断が示され、先願発明は未完成とはいえないと判断されて、拒絶審決が維持された事例。 

 

 
特許請求の範囲 

【請求項１】 
 木材パルプを原料とするガラス板用合紙であって
、紙中に含まれるシリコーンの量が、紙の絶乾質量
に対して０．５ｐｐｍ以下であるガラス板用合紙。 
 

本願発明１と先願発明との一致点と相違点 
 一致点：パルプを原料とするガラス板用合紙 
 相違点１：先願発明のガラス合紙のパルプが「木
材パルプ」であることか特定されていない点。 
 相違点２：先願発明は「有機ケイ素化合物の含有
量は、より好ましくは１ｐｐｍ以下であり、少ない
程、好ましく、有機ケイ素化合物の含有量の下限に
は、限定は無いが、ガラス合紙から有機ケイ素化合
物を完全に取り除くのは、困難であり、有機ケイ素
化合物の含有量が極端に少ないガラス合紙は、製造
に手間やコストがかかるため、有機ケイ素化合物の
含有量は、０．０５ｐｐｍ以上であるのが好まし」
いとされている点。 
 

争点 
 先願発明に基づく特許法２９条の２の判断の誤り 
１ 先願発明が発明として未完成であることの看過
（主位的主張） 
２ 先願発明の認定の誤り（予備的主張１） 
３ 相違点２の判断の誤り（予備的主張２） 
 

裁判所の判断 
 裁判所は、相違点１、２は実質的な相違点ではな
く、本願発明１と先願発明は同一であることを認定
したうえで、下記判断を行った。 
 
１ 先願発明が発明として未完成であることの看過
について 
『このような趣旨からすれば、同条にいう先願明細
書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記
載されている事項及び記載されているに等しい事項
から把握される発明をいい、記載されているに等し
い事項とは、出願時における技術常識を参酌するこ
とにより、記載されている事項から導き出せるもの

をいうものと解される。 
 したがって、「特に先願明細書等に記載がなくて
も、先願発明を理解するに当たって、当業者の有す
る技術常識を参酌して先願の発明を認定することが
できる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有す
る技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十
分であるような発明は、ここでいう「発明」には該
当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しな
い。また、創作された技術内容がその技術分野にお
ける通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこ
れを反覆実施してその目的とする技術効果をあげる
ことができる程度に構成されていないものは、「発
明」としては未完成であり、特許法２９条の２にい
う「発明」に該当しないものというべきである。 
 ・・・（略）・・・ 
 エ 以上によれば、ガラス合紙の、シリコーンの
ポリジメチルシロキサンである有機ケイ素化合物の
含有量を３ｐｐｍ以下、好ましくは１ｐｐｍ以下で
、０．０５ｐｐｍ以上とした先願発明は、ガラス合
紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物に起
因する配線の不良等を大幅に低減でき、特にポリジ
メチルシロキサンがガラス板に転写され、より配線
や電極の不良等が発生し易くなることを抑制できる
ものであって、先願発明の目的とする効果を奏する
ものであること、そのようなガラス合紙は、ポリジ
メチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しないで
製造したパルプを原料として用い、ガラス合紙の製
造工程において、パルプの洗浄、紙のシャワー洗浄
、水槽を用いる洗浄や、これらを２種以上行う方法
により製造できること、以上のことが理解できる。 
 ・・・（略）・・・ 
 よって、先願発明は、特許法２９条の２にいう「
発明」に該当し、未完成とはいえないから、同条に
より、これと同一の後願を排除する効果を有する。
』 
 
２ 先願発明の認定の誤りについて 
『原告は、甲１明細書の実施例には「有機ケイ素化
合物」がポリジメチルシロキサンであるとは特定さ
れておらず、そもそも「有機ケイ素化合物」が何で
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あるかすら全く不明であるから、甲１明細書のポリ
ジメチルシロキサンに関する記載は形式的なものに
すぎず、実質的に先願発明が開示されていないとし
て、甲１明細書から発明を認定することはできない
と主張する。 
 しかしながら、甲１明細書には、配線の不良発生
等の原因となる有機ケイ素化合物に、シリコーンの
ポリジメチルシロキサンが含まれることが記載され
ており（【００２４】）、実施例１及び２の有機ケ
イ素化合物がポリジメチルシロキサンを意味すると
理解するのが自然であることは、前記（４）ウのと
おりである。 
 よって、原告の主張は理由がない。』 
 
３ 相違点２の判断の誤りについて 
『ア 原告は、相違点２のうち、有機ケイ素化合物
の含有量の上限値が１ｐｐｍであるかのように認定
する部分は誤りであり、当該部分は、「ポリジメチ
ルシロキサンの含有量は３ｐｐｍ以下であり、より
好ましくは１ｐｐｍ以下であり、」と認定すべきで
あると主張するが、先願発明は、甲１明細書の記載
によっても、本件審決が認定したとおりのものとし
て認定できることは前記（２）のとおりであり、こ
れと異なる旨をいう原告の主張は理由がない。 
 ・・・（略）・・・ 
 そこで判断するに、本願発明１のガラス合紙に含
まれるシリコーンの量の上限値は「０．５ｐｐｍ」
であり、先願発明のガラス合紙に含まれるポリジメ
チルシロキサンの量の上限値は「好ましくは１ｐｐ
ｍ以下」であるという違いはあるものの、本願発明
１の「０．５ｐｐｍ以下」との範囲と、「好ましく
は１ｐｐｍ以下」であり、「０．０５ｐｐｍ以上」
であるのが好ましいとされる先願発明の範囲とは重
複するから、本願発明１のガラス合紙に含まれ得る
シリコーン量の方が先願発明のガラス合紙に含まれ
得るポリジメチルシロキサンの量よりも少ないとは
いえない。 
 ・・・（略）・・・ 
 さらに、本件明細書の比較例１（シリコーン含有
量２．０ｐｐｍ）と甲１明細書の実施例１（有機ケ
イ素化合物含有量２ｐｐｍ）の輸送条件や断線有無
確認の条件が異なることは、前記（４）において検
討したとおりであって、両者の結果は直接比較でき
るものではない。本件明細書の比較例１が回路断線
の不都合を引き起こし、実施例１（シリコーン含量
０．０１ｐｐｍ未満）及び実施例２（同０．４ｐｐ
ｍ）において回路断線等の不都合を引き起こさなか
ったとしても、このことは、ガラス合紙に含まれる
シリコーンの含有量が少なければ、ガラス合紙がガ
ラス板と接触する際にガラス合紙からガラス板に転
写するシリコーンの量をより低減することができ、
それにより、ガラス板表面のシリコーンによる汚染
をより抑制し、シリコーンに起因するガラス板上で
の回路断線等の不都合をより抑制するという効果を
説明したにすぎない。そして、当該効果が甲１明細
書から理解できる事項であることは前記のとおりで

ある。 
 以上によれば、本願発明１と先願発明は実質的に
同一であり、原告の主張は理由がない。 
 ・・・（略）・・・ 
 また、「１ｐｐｍ以下」の数値範囲は「０．５ｐ
ｐｍ以下」も包含するから、「より好ましくは１ｐ
ｐｍ以下」の記載が、０．５ｐｐｍ以下を意味する
ものと認定することに字義的に無理があるともいえ
ない。 
 よって、原告の主張は理由がない。』 
 

検討 
１ 本判決では、特許法２９条の２の先願発明の基
準が示され、未完成発明については、先願発明に該
当しないことが示されている。先願発明の認定は、
特許法２条１項に記載の「発明」として一般的に説
明されている概念と同じ内容であることが分かる。 
２ 本判決における先願発明の認定については、平
成１０年（行ケ）第４０１号の「即席冷凍麺類用穀
粉」事件においても記載されている。「即席冷凍麺
類用穀粉」事件では、用途発明についての認定を争
って、先願発明は未完成であることが認定されてい
る。一方、本判決では、先願発明に具体的開示のな
い数値範囲について争い、先願発明を認定している
点が興味深い。先願発明の認定にあたっては、発明
の属する技術分野、対比される発明特定事項等が考
慮されて、個別具体的に、事案毎に判断されるもの
と思われる。 
 

実務上の指針 
１ 本願の実施例１では、パルプの製造時に非シリ
コーン系消泡剤を用いることで、シリコーンの量が
「＜０．０１ｐｐｍ」の場合が記載されている。一
方、先願発明ではシリコーンの量は「０．０５ｐｐ
ｍ以上」であるのが好ましいとの記載があるため、
仮に、本願発明の請求項１のシリコーン量を「＜０
．０１ｐｐｍ」に補正すれば、先願発明に開示のシ
リコーンの量の数値との重複範囲はなくなる。但し
、パルプの製造時に非シリコーン系消泡剤を用いら
れることは先願明細書にも開示されており、シリコ
ーン量が「＜０．０１ｐｐｍ」についても先願発明
として開示しているとも判断できる。判断が分かれ
るところであると思われるが、先願明細書の開示か
らすれば、仮に、本願発明の請求項１のシリコーン
量が「＜０．０１ｐｐｍ」に補正されていた場合に
も、本願発明は先願発明に含まれると判断されるの
ではないかと考える。 
２ 先願発明（進歩性等の引用発明についても）と
の数値範囲の重複を回避することできるように、数
値範囲の好ましい範囲の記載を充実させることは重
要である。また、数値範囲に基づく先願発明との差
別化を検討する場合にも、先願明細書の全体の開示
を考慮して検討することも、また重要である。 

以 上 


