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［概要］ 

 少量の潤滑油基油成分の物性から全体の物性を予測することは困難という技術常識に照ら

すと、特許請求の範囲に記載された数値範囲の下限値に近い潤滑油基油であってもその含有

割合が多い潤滑油基油と同等な物性を有すると認識することはできず、明細書に合理的な説

明もないことから課題を解決できると認識できないと判断された事例。 

 

［事件の経緯］ 

 原告が、特許出願（特願２００８－２６１０７１号）に係る拒絶査定不服審判（不服２０

１４－１５２９６号）を請求して補正したところ、特許庁（被告）が、請求不成立の拒絶審

決をしたため、原告は、その取消しを求めた。 

 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 

 

［本件発明］ 

【請求項１】 

 尿素アダクト値が２．５質量％以下、４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下、粘度指

数が１２５以上、且つ、９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤

滑油基油成分を、基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油と、 

 粘度指数向上剤と、 

 を含有し、 

 １００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり、粘度指数が１４０～３００であるこ

とを特徴とする潤滑油組成物。 

 

［審決の内容］ 

（１）サポート要件 

 本願発明の課題は、潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度及び１００℃におけるＨ

ＴＨＳ粘度を低減し、粘度指数を向上し、－３５℃におけるＣＣＳ粘度、（－４０℃における

ＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することである。 

 本願発明は、「尿素アダクト値が２．５質量％以下、４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／

ｓ以下、粘度指数が１２５以上、且つ、９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃

以下である」と特定される潤滑油基油成分を、基油全量基準で１０質量％～１００質量％含

有するものとされていることから（以下「質量％」を単に「％」と記載することがある。）、

本願明細書の実施例４に係る潤滑油組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とを、１５％：８

５％の割合で混合した基油（以下「ケースＡ」という。）を想定する。実施例４に係る潤滑油

組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とは、低温特性に大きな差があり、前者については、

高評価であり、本願発明の課題が解決される旨記載されているのに対し、後者については、

本願発明の課題を解決し得ない旨記載されていることから、当業者は、本願明細書の実施例

の記載から、ケースＡが本願発明の課題を解決すると理解することはないというべきである。

また、本願発明で特定された潤滑油基油成分に関し、実施例における含有量である７０％又

は１００％から大きく離れた下限値である１０％の近傍において、実施例と同様の低温特性
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を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえない。 

 

［取消事由］ 

（１）手続違背 

（２）サポート要件に関する判断の誤り 

（３）実施可能要件に関する判断の誤り 

 

［原告の主張］ 

 取消事由２（サポート要件に関する判断の誤り） 

（１）当業者が特にケースＡを想定すべき事情はないこと 

 本願明細書の記載に接した当業者において、本願発明の課題との関係で特にケースＡを想

定すべき事情は全く存在しない（本願発明は、課題を解決した潤滑油組成物に、課題を解決

しない潤滑油組成物を混合することにより、課題を解決しようとするものではない。）から、

当業者が、発明の詳細な説明の記載からケースＡを想定し、本願発明の課題を解決できない

と認識することはない。 

（２）ケースＡの潤滑油組成物は本願発明の課題を解決すること 

 仮に、本願明細書の記載に接した当業者において、本願発明の課題との関係で特にケース

Ａを想定すべき事情があったとしても、当業者であれば、ケースＡの潤滑油組成物により本

願発明の課題を解決できると認識する。 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線） 

（４） 本願発明の課題を解決できると認識できる範囲 

 『前記（３）によれば、本願明細書の記載に接した当業者は、「本発明に係る潤滑油基油成

分」を７０質量％～１００質量％程度多量に含む、「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じか

それに近い物性の「潤滑油基油」を使用し、粘度指数向上剤を添加して、１００℃における

動粘度を４～１２ｍｍ２／ｓとし、粘度指数を１４０～３００とした潤滑油組成物は、本願発

明の課題を解決できるものと認識できる。 

 他方、本願発明は、「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分としては、特に制

限されない」ものであるところ（【００５１】）、一般に、複数の潤滑油基油成分を混合して潤

滑油基油とする場合、少量の潤滑油基油成分の物性から、潤滑油基油全体の物性を予測する

ことは困難であるという技術常識に照らすと、本願明細書の【００５０】や【００５４】の

記載から、直ちに当業者において、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割

合が少なく、特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」と

いう数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても、その含有割合が７０質

量％～１００質量％程度と多い「潤滑油基油」と、本願発明の課題との関連において同等な

物性を有すると認識することができるということはできない。しかるに、本願明細書には、

この点について、合理的な説明は何ら記載されていない。』 

 

（５） 本願発明のサポート要件適合性 

 『本願発明は、前記（２）のとおり、「本発明に係る潤滑油基油成分」を、「基油全量基準

で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものであるが、前記（４）のとお

り、当業者において、本願明細書の発明の詳細な説明の記載から、「本発明に係る潤滑油基油

成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で

１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であ

っても、本願発明の課題を解決できると認識するということはできない。 

 また、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範

囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値によ
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り近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できることを示す、本願の

出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。』 

 

（６） 原告の主張について 

 『「ケースＡ」は、本件審決が、本願発明について、特に潤滑油基油について着目した上で、

本願明細書の実施例４に係る潤滑油組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とを、１５％：８

５％の割合で混合した基油を想定したものであるところ、本願明細書に記載された実施例１

ないし６及び比較例１ないし３は、いずれも、基油１ないし５及び添加剤を用いて調製され

た潤滑油組成物であって（【０１１７】）、潤滑油組成物を用いて調製されたものではないにも

かかわらず、本願明細書に接した当業者において、本願明細書に記載された実施例等の調製

方法とは異なり、潤滑油組成物である実施例４及び比較例３を混合した潤滑油組成物や、そ

こに含有される潤滑油基油を普通に想定するとは考え難い。したがって、「ケースＡ」の潤滑

油組成物が本願発明の発明特定事項を備えるものであるとしても、本件審決が、本願発明の

サポート要件適合性を判断するについて、上記のように、本願明細書に接した当業者が普通

に想定するとは考え難い「ケースＡ」を想定し、これについて発明の課題を解決できるか否

かを検討した点は、不適切であるといわざるを得ない。 

 しかし、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するというためには、特許請求の範

囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に照らし、当業者が

当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでなければならない。本願発明は、特

許請求の範囲において、「本発明に係る潤滑油基油成分」の含有割合が「基油全量基準で１０

質量％～１００質量％」であることを特定するものである以上、当該数値の範囲において、

本願発明の課題を解決できることを当業者が認識することができなければ、本願発明はサポ

ート要件に適合しないということになるところ、当業者において、本願明細書の発明の詳細

な説明の記載から、「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく、上

記数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決で

きると認識するということができないことは、前記（５）のとおりである。 

・・・（略）・・・ 

 以上によれば、本件審決が「ケースＡ」を想定し、これについて発明の課題を解決できる

か否かを検討した点は不適切であるといわざるを得ないが、これを理由に、直ちに本件審決

に取り消すべき違法があるということはできない。 

・・・（略）・・・ 

 また、本願明細書の記載によれば、前記（３）エのとおり、本願発明の課題を解決できる

というためには、１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．６０～２．６１程度となるように潤滑油組成

物を調製した場合に、４０℃動粘度、１００℃動粘度、１００℃ＨＴＨＳ粘度、ＮＯＡＣＫ

蒸発量、－３５℃ＣＣＳ粘度、（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）及び粘度指数の数値を総合的

に検討した結果、比較例１ないし３で代表される従来の技術水準を超えて、実施例１ないし

６と同程度に優れたものとなることが必要である。したがって、「本発明に係る潤滑油基油成

分」の基油全量基準の含有割合が少なく、特許請求の範囲に記載された数値範囲の下限値に

より近いような「潤滑油基油」であっても、本願発明の課題を解決できると認識できるか否

かを、実施例１ないし６の潤滑油組成物との比較において検討することが誤りであるとはい

えない。そして、審決書に「例えば、実施例１～６と同様な低温特性が示されることについ

て技術的根拠が説明されているものでもない。」（１６頁３１～３２行）とあるように、本件

審決は、本願発明の課題に関連する物性の一つの例として実施例と比較例の差が最も顕著で

ある低温特性（－３５℃ＣＣＳ粘度）に言及したものであって、低温特性のみを検討対象と

したものであるとは解されない。 

 ウ 原告は、ケースＡの潤滑油組成物は、実施例４の潤滑油組成物と比較例３の潤滑油組

成物を混合したものであり、「４０℃動粘度、１００℃動粘度、１００℃ＨＴＨＳ粘度および
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ＣＣＳ粘度が低く、低温粘度および低温粘度特性が良好」な実施例４の潤滑油組成物を混合

したケースＡの潤滑油組成物と、それを混合しない比較例３の潤滑油組成物は、「１５０℃に

おけるＨＴＨＳ粘度が同程度のものであるが」、後者に比べて、前者は、「４０℃動粘度、１

００℃動粘度、１００℃ＨＴＨＳ粘度およびＣＣＳ粘度が低く、低温粘度および低温粘度特

性が良好」なものであり、当業者は、ケースＡの潤滑油組成物によっても本願発明の課題を

解決できると推論するし、その推論が正しいことは、甲７によって裏付けられる旨主張する。 

 しかし、原告の上記主張は、比較例３と比べて、少しでも本願発明の課題に関連する物性

が改善したものは全て、本願発明の課題を解決できることを前提とするものと解されるが、

前記（３）エのとおり、本願発明の課題を解決できるというためには、１５０℃ＨＴＨＳ粘

度が２．６０～２．６１程度となるように潤滑油組成物を調製した場合に、４０℃動粘度、

１００℃動粘度、１００℃ＨＴＨＳ粘度、ＮＯＡＣＫ蒸発量、－３５℃ＣＣＳ粘度、（－４０℃

におけるＭＲＶ粘度）及び粘度指数の数値を総合的に検討した結果、比較例１ないし３で代

表される従来の技術水準を超えて、実施例１ないし６と同程度に優れたものとなることが必

要であるから、原告の上記主張は、本願明細書の記載に基づかないものであって、その前提

を欠く。』 

 

［コメント］ 

 実施例に係る潤滑油組成物と比較例に係る潤滑油組成物を特定の割合で混合した「ケース

Ａ」が課題を解決できるかどうかを検討した点は不適切と判断されたものの、請求項に記載

された数値の下限値付近で本願課題を解決できるかどうかについては本願発明の課題との関

連において同等な物性を有すると認識することができるということはできず、本願明細書に

もこの点について合理的な説明は何ら記載されていないとしてサポート要件等を持たさない

と判断された。本件と原告が同じ平成２８年（行ケ）第１００４３号、及び平成２８年（行

ケ）第１００５７号でも同様の判断がなされている。 

 先願主義の下、出願を急ぐことは当然であるが、広い権利範囲を請求するのであれば（か

つ、その権利範囲内であれば実際に課題を解決できるのであれば）それに見合う実施例や当

業者が実施例から課題を解決できると認識できる何らかの合理的な説明が望まれる。 

以上 

（担当弁理士：赤間 賢一郎） 

 


