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名称：「トール様受容体に基づく免疫反応を調整する免疫調節ヌクレオチド化合物」事件 

審決取消請求事件 

知的財産高等裁判所：平成２８年（行ケ）第１０２１８号 判決日：平成３０年１月３０日 

判決：審決取消 

特許法１５９条２項、３６条４項１号、３６条６項１号 

キーワード：手続違背、実施可能要件、サポート要件 

判決文：http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/087452_hanrei.pdf 

 

［概要］ 

 審判段階において、ＴＬＲ７及び８を選択肢として含む請求項に対して、拒絶審決の理由で

言及しているＴＬＲ７及び８については、実質的に拒絶理由を通知せず、これらに係る発明を

削除する機会が失われ、特許要件を充足する選択肢に係る発明までも拒絶審決となることとな

ったため、手続違背の違法があると判断された事例。 

 

［事件の経緯］ 

 原告が、特許出願（特願２００８－５３５６８１号）に係る拒絶査定不服審判（不服２０１

４－１４０５９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、原告の請求を認容し、審決を取り消した。 

 

［本願発明］ 

 請求項１を引用する請求項１４を更に引用する請求項１５に係る発明を「本願発明」という。 

【請求項１】 

 免疫調節オリゴヌクレオチド（ＩＲＯ）化合物であって、前記化合物が、構造： 

  ５’－Ｎｍ－Ｎ３Ｎ２Ｎ１ＣＧＮ
１Ｎ２Ｎ３－Ｎｍ－３’ 

 式中：・・・（略）・・・ 

（以下，上記構造を有する免疫調節オリゴヌクレオチド（ＩＲＯ）化合物を「本願ＩＲＯ化合

物」といい，本願ＩＲＯ化合物の構造である「５’－Ｎｍ－Ｎ３Ｎ２Ｎ１ＣＧＮ
１Ｎ２Ｎ３－Ｎｍ－

３’」のうち「Ｎ２Ｎ１ＣＧ」部分を「Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフ」という。） 

【請求項１４】 

 請求項１～７のいずれか一項に記載の化合物を含む、ＴＬＲにより媒介される疾患を有する

脊椎動物を治療的に処置するための組成物であって、ＴＬＲが、ＴＬＲ７、ＴＬＲ８および／

またはＴＬＲ９である、前記組成物。 

【請求項１５】 

 疾患が、癌、自己免疫疾患、気道炎症、炎症性疾患、感染症、皮膚疾患、アレルギー、ぜん

そくまたは病原体により引き起こされる疾患である、請求項１４に記載の組成物。 

 

［主な取消事由］ 

 取消事由１（手続違背） 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線） 

『 ア 特許法５０条を準用する同法１５９条２項の意義 

 特許法５０条本文は、拒絶査定をしようとする場合は、出願人に対し拒絶の理由を通知し、

相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならないと規定し、同法１７条の

２第１項１号に基づき、出願人には指定された期間内に補正をする機会が与えられ、これらの

規定は、同法１５９条２項により、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由

を発見した場合にも準用される。この準用の趣旨は、審査段階で示されなかった拒絶理由に基
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づいて直ちに請求不成立の審決を行うことは、審査段階と異なりその後の補正の機会も設けら

れていない（もとより審決取消訴訟においては補正をする余地はない。）以上、出願人である審

判請求人にとって不意打ちとなり、過酷であるため、手続保障の観点から、出願人に意見書の

提出の機会を与えて適正な審判の実現を図るとともに、補正の機会を与えることによって、出

願された特許発明の保護を図ったものと理解される（知的財産高等裁判所平成２２年（行ケ）

第１０２９８号同２３年１０月４日判決、知的財産高等裁判所平成２５年（行ケ）第１０１３

１号同２６年２月５日判決各参照）。 

 このような適正な審判の実現と特許発明の保護との調和は、複数の発明が同時に出願されて

いる場合の拒絶査定不服審判において、従前の拒絶査定の理由が解消されている一方、複数の

発明に対する上記拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由について、一方の発明に対してはこれを

通知したものの、他方の発明に対しては実質的にこれを通知しなかったため、審判請求人が補

正により特許要件を欠く上記他方の発明を削除する可能性が認められたのにこれを削除するこ

とができず、特許要件を充足する上記一方の発明についてまで拒絶査定不服審判の不成立審決

を最終的に免れる機会を失ったといえるときにも、当然妥当するものであって、このようなと

きには、当該審決に、特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手続違背の違法が

あるというべきである。・・・（略）・・・ 

 イ これを本件についてみると、前提となる事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれ

ば、次の事実が認められる。・・・（略）・・・ 

 （ウ） 原告は、本件拒絶査定不服審判において、平成２７年９月１６日付けの拒絶理由通

知（甲１６）を受けた（以下、当該拒絶理由通知を「本件拒絶理由通知」といい、本件拒絶理

由通知に係る拒絶理由を「本件拒絶理由」という。）。請求項１、請求項８及び請求項１３に対

する本件拒絶理由は、大要次のとおりである。 

 ａ 請求項１、３、４及び７ないし１７（請求項３を追加する前のもの）証拠（甲１６）及

び弁論の全趣旨によれば、本件拒絶理由通知では、実施例においてアンタゴニスト作用を有す

ることが証明された化合物のうち、本願ＩＲＯ化合物に含まれるものは、ＩＲＯ５、１０、１

７、２５、２６、３３、３４、３７、３９、４１、４３及び９８であるとして、これらの１２

種類化合物に限定して検討を加えていること、１２種類化合物は、いずれもＴＬＲ９に対して

アンタゴニスト作用を有するものであるが、ＩＲＯ５に限り、ＴＬＲ９のほか、ＴＬＲ７及び

８に対してもアンタゴニスト作用を有するものであること、本件拒絶理由通知では、１２種類

化合物を全体として比較して、Ｎ２Ｎ１ＣＧモチーフの５’末端側に隣接する部分の塩基配列及

びＮ２Ｎ１ＣＧモチーフの３’末端側に隣接する部分の塩基配列が、それぞれ類似の二通りのみ

であることを根拠として、請求項１、３、４及び７ないし１７に係る各発明の実施可能要件及

びサポート要件違反を示していること、そのため、本件拒絶理由通知では、ＩＲＯ５に固有の

問題を検討するものではなく、ＴＬＲ９に対するアンタゴニスト作用を有する１２種類化合物

のみの問題を検討していること、以上の事実が認められる。 

 上記認定事実によれば、本件拒絶理由通知は、ＴＬＲ９に対してアンタゴニスト作用を有す

る１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり、ＴＬＲ７及び８に対してもアンタゴニス

ト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒絶理由を通知するものではないから、

実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由を示すものではないと認めるのが相当である。 

・・・（略）・・・ 

 ｃ 請求項１４（請求項３を追加する前のもの） 

 本件拒絶理由通知には、請求項１４のみに存在する拒絶理由は示されていない。 

 （エ） 原告は、平成２８年３月１７日、本件拒絶理由を踏まえ、手続補正書（甲１７）を

提出し、・・・（略）・・・さらに、次のとおり、本件拒絶理由は解消した旨を記載した意見書（甲

１８）を提出した。 

 「審判官殿は、補正後の請求項９（現請求項８）の「ＴＬＲ媒介免疫反応」および補正後の

請求項１４（現請求項１３）の「ＴＬＲにより媒介される疾患」について、「本願明細書ではＴ
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ＬＲとして「ＴＬＲ７」、「ＴＬＲ８」及び「ＴＬＲ９」に対する各種ＩＲＯのアンタゴニスト

作用を確認しただけであって、他のＴＬＲに対してもアンタゴニスト作用を有することは確認

されていない」旨認定されました。しかしながら、上記補正のとおり、ＴＬＲが「ＴＬＲ７」、

「ＴＬＲ８」および／または「ＴＬＲ９」に限定されましたので、この点における理由１、２

は解消したものと思料します。」 

 （オ） その後、特許庁は、原告に対し、改めて拒絶理由を通知することなく、平成２８年

５月２０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。 

 ウ 前記イ（ウ）ａによれば、本件拒絶理由通知は、ＴＬＲ９に対してアンタゴニスト作用

を有する１２種類化合物のみの問題を検討するにとどまり、ＴＬＲ７及び８に対してアンタゴ

ニスト作用を有するＩＲＯ５に固有の問題を検討した上で拒絶理由を通知するものではないか

ら、実質的にはＴＬＲ７及び８に対する拒絶理由を示すものではないことが認められる。のみ

ならず、ＴＬＲ７及び８については、本件反転作用を裏付ける実施例はない上、そもそも認識

するアゴニストの対象が、ＴＬＲ９とは異なり、一本鎖ＲＮＡウイルスであると認められるの

であるから、ＴＬＲ７及び８の拒絶理由には、ＴＬＲ９の拒絶理由とは異なる固有の理由が存

在することは明らかであるにもかかわらず、本件拒絶理由通知は、これを通知していないこと

が認められる。 

 そして、前記イ（エ）によれば、原告は、本件拒絶理由を受けて、その理由を解消するため

に、ＴＬＲ１ないし６に係る発明部分を削除しているのであり、このような経緯に鑑みると、

原告は、ＴＬＲ７及び８についても拒絶理由を実質的に通知されていた場合には、ＴＬＲ７及

び８に係る発明部分についても、ＴＬＲ１ないし６に係る発明部分と併せて補正によって削除

した可能性が高いものと認められる。 

・・・（略）・・・そうすると、ＴＬＲ７ないし９についてもアンタゴニスト作用を有するもの

であるとすることはできないとして、本願発明が実施可能要件及びサポート要件に適合しない

とした審決の判断は、実質的にみれば、上記の経過に照らし、原告にとっては、不意打ちとい

うほかなく、不当であるというほかない。これらの事情の下においては、本件拒絶査定不服審

判において、従前の拒絶査定の理由とは異なる拒絶理由について、ＴＬＲ９に係る発明に対し

てはこれを通知したものの、ＴＬＲ７及び８に係る各発明に対しては実質的にこれを通知しな

かったため、原告が補正により特許要件を欠くＴＬＲ７及び８に係る各発明を削除する可能性

が認められたのにこれを削除することができず、特許要件を充足するＴＬＲ９に係る発明につ

いてまで本件拒絶査定不服審判の不成立審決を最終的に免れる機会を失ったものと認められる。 

 したがって、審決には、特許法５０条を準用する同法１５９条２項に規定する手続違背の違

法があるというべきであり、当該手続違背の違法は、審決の結論に影響を及ぼすというべきで

あるから、取消事由１は、理由があるものと認められる。』 

 

［コメント］ 

 審判段階において、実施可能要件・サポート要件の拒絶理由が指摘されなかったＴＬＲ７～

９に限定する補正をした後、新たな拒絶理由通知を受けることなく、ＴＬＲ７～９についても

実施可能要件・サポート要件を満たさないとする審決を受けている。裁判所では、ＴＬＲ９に

ついては実施可能要件・サポート要件を満たすとの判断がなされたため、審判段階において、

ＴＬＲ７、８について、実質的に拒絶理由が通知されていたのか否かという点や、その拒絶理

由解消の機会が与えられていたのか否かという点が問題となった。 

 拒絶査定不服審判において、出願人の希望に沿った特許審決が得られない場合もあり得るた

め、審判請求時等に、審査係属を維持するための分割出願を行う事例も多い。バックアップと

しての分割出願は、審判審理の状況を考慮に入れた方策にて権利化が進められる。 

以上 

（担当弁理士：春名 真徳） 


