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令和２年７月２日判決言渡 

平成３１年(行ケ)第１００４０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年３月３日 

判 決 

 

原 告 日 本 ゼ オ ン 株 式 会 社 

 

訴訟代理人弁理士 杉 村 憲 司 

訴訟代理人弁護士 杉  村  光  嗣 

同 岡  本    岳 

訴訟代理人弁理士 塚  中  哲  雄 

同 水  間  章  子 

復代理人弁護士  野 崎 智 裕 

 

被 告 特 許 庁 長 官 

指 定 代 理 人 池 渕  立 

同 平 塚 政 宏 

同 亀 ヶ 谷  明  久 

同 河 本 充 雄 

同 豊 田 純 一 

主 文 

１ 特許庁が不服２０１８－０００７９８号事件について平成３１年２月１２日

にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 
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 主文と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 原告は，「リチウムイオン二次電池用正極およびリチウムイオン二次電池」

との名称の発明の特許出願人である（特願２０１３－８１９５７号。以下「本

願」という。）。 

２ 手続の経緯等 

 本件に関する手続の経緯は以下のとおりであった。 

平成２５年 ４月１０日 特許出願 

平成２９年１０月２０日 拒絶査定 

平成３０年 １月２２日 拒絶査定不服審判請求 

平成３０年 ９月２７日 拒絶理由通知 

平成３０年１１月３０日 手続補正 

平成３１年 ２月１２日 審決（請求不成立）  

平成３１年 ２月２６日 同送達 

平成３１年 ３月２８日 出訴 

３ 特許請求の範囲の記載 

(1) 上記手続補正後の請求項１の記載は，次のとおりである（以下「本願発

明」という。）。 

「【請求項１】 

 正極活物質，結着材および導電助剤を含む正極であって， 

 前記結着材は，α，β－エチレン性不飽和ニトリル単量体単位を有するヨ

ウ素価が２０ｍｇ／１００ｍｇ以下である水素化ジエン系ポリマーを含み， 

 前記導電助剤は平均直径（Ａｖ）と直径分布(３σ)とが０．６０＞（３σ

／Ａｖ）＞０．５０であり，比表面積が６００㎡／ｇ以上であり，高純度で

あり，平均直径（Ａｖ）が３～３０ｎｍであるカーボンナノチューブを含む

ことを特徴とする 
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 リチウムイオン二次電池用正極。」 

(2) 請求項２～７は，請求項１の従属請求項である。 

４ 審決の理由の要旨 

 本願発明は，後記⑴以下のとおり，特開２０１２－２２１６７２号公報（甲

１）に記載された発明と，特許第４６２１８９６号公報（甲２）及び特開２０

１３－８４８５号公報（甲３）に記載された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，特許法２９条２項の規定により特許を

受けることができない。よって，その余の請求項にかかる発明について検討す

るまでもなく，本願は拒絶すべきものである。 

(1) 引用発明 

 甲１には，次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されている。 

「 正極活物質と，バインダと，導電剤とを含むリチウムイオン二次電池用正

極であって， 

 前記正極活物質はオリビンマンガンであり， 

 前記導電剤は，直径が０．５～１０ｎｍであり，長さが１０μｍ以上であ

り，炭素純度が重量基準で９９．９％以上である，単層カーボンナノチュー

ブを含む， 

 リチウムイオン二次電池用正極。」 

(2) 一致点及び相違点 

【一致点】 

「 正極活物質，結着材および導電助剤を含む正極であって， 

 前記導電助剤は，高純度であるカーボンナノチューブを含む， 

 リチウムイオン二次電池用正極。」 

【相違点１】 

 「導電助剤」が含む「カーボンナノチューブ」に関し， 

 本願発明では「平均直径（Ａｖ）と直径分布(３σ)とが０．６０＞（３
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σ／Ａｖ）＞０．５０であり，比表面積が６００㎡／g以上であり，高純

度であり，平均直径（Ａｖ）が３～３０ｎｍである」のに対し， 

  引用発明では， 

  「高純度」ではあるものの， 

  「平均直径（Ａｖ）と直径分布(３σ)とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞

０．５０であ」るかどうかが不明であり，また， 

  「比表面積が６００㎡／g以上であ」るかどうかが不明であり，さらに， 

  「平均直径（Ａｖ）が３～３０ｎｍである」かどうかが不明である点 

【相違点２】 

 「結着材」に関し， 

  本願発明は「α，β－エチレン性不飽和ニトリル単量体単位を有するヨ

ウ素価が２０ｍｇ／１００ｍｇ以下である水素化ジエン系ポリマーを含」

むのに対し， 

 引用発明はそのような「ポリマー」を含むことが特定されていない点 

(3) 相違点１の構成の容易想到性 

 引用発明において，「導電助剤」が含む「カーボンナノチューブ」として，

引用発明において規定されるとおりの「直径」，「長さ」及び「炭素純度」

を備え，しかも優れた電子・電気的特性を有する単層カーボンナノチューブ

である，甲２の実施例１に開示されたカーボンナノチューブ（以下「甲２実

施例１ＣＮＴ」という。）を適用することを，当業者は容易に想到し得たと

認められる。 

 ここで，甲２実施例１ＣＮＴの製造条件は，本願明細書に実施例１として

記載されたカーボンナノチューブ（ＳＧＣＮＴ－１）の製造条件と，記載さ

れている限度において全く同じであるから，得られるカーボンナノチューブ

についても，各種物性値が同じ値となるものと認められる。 

 そうすると，甲２実施例１ＣＮＴにおいても，ＳＧＣＮＴ－１と同じく，
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「ＢＥＴ比表面積１，０５０㎡／ｇ」，「平均直径（Ａｖ）が３．３ｎｍ」，

「直径分布（３σ）が１．９」，「（３σ／Ａｖ）が０．５８」であるもの

と認められる。 

 よって，引用発明において，「導電助剤」が含む「カーボンナノチュー

ブ」として甲２実施例１ＣＮＴを適用することにより，相違点１に係る本願

発明の発明特定事項を備えるものとすること，すなわち，「前記導電助剤は，

平均直径（Ａｖ）と直径分布（３σ）とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．

５０であり，比表面積が６００㎡／ｇ以上であり，高純度であり，平均直径

（Ａｖ）が３～３０ｎｍであるカーボンナノチューブを含む」ものとするこ

とは，当業者が容易になし得ることである。 

(4) 相違点２の構成の容易想到性 

ア 甲３に記載の二次電池用正極は，「特定のバインダー」と「特定の正極

活物質」との組み合わせに係るものであって，高電位に対してバインダー

が化学構造的に安定であり，長期サイクルにおいても電極構造を維持する

ことができ，高温サイクル特性に優れる等の複数の効果を奏するものであ

るところ，これらの効果は，リチウムイオン二次電池において共通に求め

られるものである。しかも，甲３には，必要に応じて正極に添加される導

電性付与剤として，カーボンナノチューブが用いられ得ることも記載され

ているから，甲３に記載の二次電池用正極は，正極がカーボンナノチュー

ブを含む場合においても適用し得るものである。 

 他方，引用発明のリチウムイオン二次電池用正極の正極活物質である

「オリビンマンガン」は，具体的には「ＬｉＭｎＰＯ４」であるところ，

これは，甲３に記載の二次電池用正極が用いる「特定の正極活物質」のう

ちの好ましい活物質の一つであるから，引用発明のリチウムイオン二次電

池用正極と，甲３に記載の二次電池用正極とは，正極活物質が共通してい

る。 
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 そうすると，甲３に記載の二次電池用電極が，「特定のバインダー」と

「特定の正極活物質」を組み合わせて用いたものであって，カーボンナノ

チューブを含む場合であっても適用し得るものであることと，引用発明の

リチウムイオン二次電池用正極が，前記「特定の正極活物質」のうちの好

ましい活物質の一つを用いたものであって，カーボンナノチューブを含む

ものであることを認識した当業者は，引用発明においても，甲３に記載の

二次電池用正極が奏する複数の効果を得られるようにするために，引用発

明のリチウムイオン二次電池用正極におけるバインダとして，甲３に記載

の二次電池用正極が用いる「特定のバインダー」を適用することを，容易

に想到し得たと認められる。 

 ここで，甲３に記載の「特定のバインダー」は，α，β－エチレン性不

飽和ニトリル単量体単位，及び炭素数４以上の直鎖アルキレン構造単位を

含んでなり，ヨウ素価が８～１０ｍｇ／１００ｍｇであり，前記炭素数４

以上の直鎖アルキレン構造単位は，共役ジエン単量体単位に由来する炭素

－炭素不飽和結合のみを選択的に水素化して得られたものであるから，本

願発明の「α，β－エチレン性不飽和ニトリル単量体単位を有するヨウ素

価が２０ｍｇ／１００ｍｇ以下である水素化ジエン系ポリマー」に相当す

るものである。 

イ 以上を踏まえると，引用発明において，リチウムイオン二次電池用正極

におけるバインダとして，甲３に記載の二次電池用正極が用いる「特定の

バインダー」を適用することにより，相違点２に係る本願発明の発明特定

事項を備えるものとすること，すなわち「前記結着材は，α，β－エチレ

ン性不飽和ニトリル単量体単位を有するヨウ素価が２０ｍｇ／１００ｍｇ

以下である水素化ジエン系ポリマーを含」むものとすることは，当業者が

容易になし得ることである。  

(5) 本願発明の効果について 
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ア 本願明細書の記載によれば，本願発明は，リチウムイオン二次電池に用

いた場合に，「レート特性」，「６０℃サイクル特性」及び「保存特性」

という三つの特性に関して優れるという効果を奏するものであるといえる。

そこで，以下，それぞれの特性が優れていることが，当業者が予測し得な

い格別な効果であるといえるかどうかを検討する。 

(ｱ)「レート特性」に優れるという点は，引用発明や甲３に記載の二次電池

用正極が同様に奏する効果であって，当業者が引用発明と甲３との組み

合わせから予測し得る効果にすぎないから，格別なものではない。 

(ｲ)「６０℃サイクル特性」に優れるという点は，甲３に記載の二次電池用

正極が同様に奏する効果であって，当業者が甲３から予測し得る効果に

すぎないから，格別なものではない。  

(ｳ)「保存特性」に優れるという点は，当業者が甲３の記載と技術常識とか

ら予測し得る効果にすぎないから，格別なものではない。 

イ 以上のとおり，本願発明が奏する，「レート特性」，「６０℃サイクル

特性」及び「保存特性」という三つの特性について優れるという効果は，

当業者が各引用文献から予測し得るものにすぎず，格別なものではない。 

第３ 原告の主張（審決の取消事由） 

１ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過） 

 本件特許出願時には，気相流動法で製造した単層カーボンナノチューブの炭

素純度は，最高で９７．５％であることが技術常識であった。 

 甲１に記載されている単層カーボンナノチューブは，ＨｉＰＣｏ法等の気相

流動法によるものといえる。そして，甲１には，製造した単層カーボンナノチ

ューブの炭素純度の具体的な測定方法・結果は記載されておらず，炭素純度を

高めるための改良をしたことも記載されておらず，「炭素純度が重量基準で９

９．９％以上である」との文言の根拠となる事項は全く示されていない。 

 そうすると，上記のとおり，気相流動法で製造した単層カーボンナノチュー
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ブの炭素純度は最高で９７．５％であるとの技術常識を有する当業者は，甲１

に接しても，単層カーボンナノチューブの炭素純度が９９．９％との記載は誤

記であり，上記技術常識に従い最高でも９７．５％であると理解する。 

 これに対し，本願発明の「「高純度」とは具体的には「９８％以上」のこと

を意味する」ものと本件審決は認定したのであるから，本願発明は，引用発明

とは異なり，カーボンナノチューブの炭素純度が高純度であることを，本願発

明と引用発明の相違点として認定すべきであった。この相違点を看過した誤り

は，審決の結論に影響を及ぼす。 

２ 取消事由２（相違点１の構成の容易想到性についての判断の誤り） 

(1) 甲２実施例１ＣＮＴの３σ／Ａｖ値の認定の誤り 

 甲２の【図９】から甲２実施例１ＣＮＴの３σ／Ａｖ値を計算すると０．

９１である。よって，審決が，甲２実施例１ＣＮＴの３σ／Ａｖ値が０．５

８であって「０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．５０」の範囲に入ることを前

提として，引用発明の導電助剤として甲２実施例１ＣＮＴを適用することに

よって相違点１に係る構成が得られるとしたことは，誤りである。 

 なお，甲２実施例１ＣＮＴと，本願明細書記載のＳＧＣＮＴとは，それぞ

れに記載された範囲においては製造条件に異なるところはないが，触媒のパ

ターン法等，記載されていない製造条件の違いによって物性値が異なってい

るものと考えられる。 

(2) 動機付けの不存在 

 甲２は，高純度，高比表面積の単層カーボンナノチューブ（特に配向した

単層カーボンナノチューブ・バルク構造体）及びその製造方法・装置を開示

するものである。そして，当該単層カーボンナノチューブの具体的な物性・

特性に応じて，応用できる用途が記載されている。しかしながら，当該単層

カーボンナノチューブのリチウムイオン二次電池への応用は，負極の電極材

料としての応用が記載されるのみであり，正極への応用については記載がな
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く，まして，正極に導電性を高めるために混合される導電剤として応用する

ことを動機付ける記載は一切ない。 

 それにもかかわらず，審決が，様々な物性・特性と個々の用途との関係に

ついて何ら検討することなく，甲２の「種々の技術分野や用途へ応用するこ

とができる。」との記載のみに依拠して，甲２実施例１ＣＮＴをもって，

「優れた電子・電気的特性を含む様々な物性・特性を有するものであるから，

導電性を高めるために正極に混合される導電剤として好ましいものであると

いえる。」と認定したことは，その根拠を欠き，誤りである。そして，この

誤った認定を前提として，審決が，引用発明において導電助剤として甲２実

施例１ＣＮＴを適用することにより，相違点１に係る本願発明の構成とする

ことは容易想到である，と判断したことも誤りである。 

(3) 阻害事由の存在（分散性） 

 甲２実施例１ＣＮＴは，垂直配向単層カーボンナノチューブである。垂直

配向単層カーボンナノチューブがファンデルワールス力（分子が，周りの分

子と電気双極的な相互作用をすることで凝集しようとする力）により互いに

密接することは，本件出願時の技術常識であった（甲２３）。また，リチウ

ムイオン二次電池において導電助剤として用いられるカーボンナノチューブ

の分散性に関し，分散性が低いと均一な正極を製造することができないこと

は，本件出願時の技術常識であった（甲２４）。 

 したがって，これらの技術常識を有する当業者にとって，リチウムイオン

二次電池の正極の導電助剤として甲２実施例１ＣＮＴを適用することには，

阻害要因がある。 

(4) 阻害事由の存在（充填効率） 

 甲１には，導電助剤として用いるカーボンナノチューブの直径が大きすぎ

ると，体積当たりの充填効率が低下し，大容量化や導電性向上の阻害要因と

なるおそれがある旨の記載がある【０１３７】。一方，甲２には，得られた
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単層カーボンナノチューブの中心サイズ（直径の平均値）は３ｎｍであり，

従来法で得られるカーボンナノチューブの１ｎｍ（ＨｉＰｃｏ法）又は１．

５ｎｍ（レーザーアブレーション法）といった値に比べて，２倍，あるいは，

３倍といった大きな値であること，及び，得られた単層カーボンナノチュー

ブの中心サイズ（直径）のサイズ分布が従来技術より大きいことが記載され

ている【００７８】【００７９】。 

 そうすると，当業者であれば，引用発明において，甲２に記載された単層

カーボンナノチューブを採用したとすると，体積当たりの充填効率が低く，

大容量化や導電性向上の妨げとなるので，リチウムイオン二次電池正極の導

電助剤としては適していないものと認識するのが自然である。 

 したがって，引用発明の導電助剤として甲２実施例１ＣＮＴを適用するこ

とについて，甲２には，阻害事由となる記載が存在する。 

３ 取消事由３（相違点２の構成の容易想到性についての判断の誤り） 

 仮に，審決の説示するように，引用発明のリチウムイオン二次電池の正極の

導電助剤を，甲２実施例１ＣＮＴと置き換えたとすると，分散性に劣り，リチ

ウムイオン二次電池としての十分な性能は達成できないという新たな課題が生

じ，当該課題を更に克服するために，更に，高い分散安定性を正極に付与する

ことができる甲３に記載されたバインダーを適用することが必要になる。これ

は，一つの相違点について実質的には二つの引用例を用いて二段階の相違点を

克服しなければならない論理付けが必要となるという，いわゆる「容易の容

易」に当たるから，格別な努力が必要であり，当業者にとって容易であるとは

いえない。 

４ 取消事由４（作用効果についての判断の誤り） 

 本願発明は，保存特性に優れたものである（本願明細書の【０１８６】の

【表１】）。一方，甲１には，保存特性は課題として挙げられておらず，また，

甲２及び甲３にも，保存特性についての記載はない。 
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 審決は，保存特性について上記第２の４⑸ア(ウ)のとおり，当業者が甲３の記

載と技術常識とから予測し得る効果にすぎないから格別なものではない旨判断

した。しかしながら，審決は，「ヨウ素価の数値の小さいバインダーは，化学

構造的な不安定性の原因となる不飽和結合自体がそもそも取り除かれていると

いえるから，たとえ『高温』であったとしても，化学構造的に不安定になるこ

とによるバインダーの劣化が抑制されることは明らかである」としているとこ

ろ，この判断の前提となるバインダーのヨウ素価と高温との関係については甲

３に記載も示唆もないし，それが技術常識であることを示す客観的な証拠も全

く示されていない。 

 よって，審決の上記判断は，その根拠を欠くものであり不当である。 

第４ 被告の主張 

１ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について 

 甲１に記載されたカーボンナノチューブの製造方法は担持触媒法に相当する

ものであるといえるから，これが気相流動法であることを前提にした原告の主

張は前提に誤りがある。また，引用発明における単層カーボンナノチューブの

炭素純度が重量基準で９９．９％以上であることが，技術常識に反するともい

えない。 

２ 取消事由２（相違点１の構成の容易想到性についての判断の誤り）について 

(1) 甲２実施例１ＣＮＴの物性値について 

ア 原告の主張は，第１回の準備書面において申し立てられていない新たな

主張であるから，採用されるべきでない。 

イ 甲２の【図９】は，甲２が開示する発明の単層カーボンナノチューブの

サイズ分布評価の「一例」を示したものにすぎず，甲２実施例１ＣＮＴの

サイズ分布評価であるとする根拠はない。甲２には，実施例１のほかに実

施例２及び３もあり，それぞれの製造条件は異なるから，【図９】のサイ

ズ分布が実施例１の製造条件によるものとは必ずしもいえない。 
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ウ 国際公開第２０１３／０８０９１２号（乙７）及び国際公開第２０１４

／１５７０６１号（乙８）には，単層カーボンナノチューブの物性が，比

表面積１０５０㎡／ｇ，平均直径（Ａｖ）３．３ｎｍ，３σ／Ａｖ０．５

８であるカーボンナノチューブが記載されているが，これは，本願発明の

構成要件を満たす。そして，このカーボンナノチューブの製造条件は，甲

２実施例１ＣＮＴと同一であるから，甲２実施例１ＣＮＴの物性も乙７，

８のそれと同一であり，本願発明の構成要件を満たすことが理解できる。 

エ なお，乙７及び乙８は，本願出願後に公知となった文献であるが，出願

当時の技術水準を認定するための証拠である。発明の進歩性の有無を認定

するに当たり，出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって

認定し，これにより上記進歩性の有無を判断しても，そのこと自体は，特

許法２９条２項の規定に反するものではない。 

 また，甲２の実施例１ＣＮＴと本願明細書記載のＳＧＣＮＴ－１とでは，

記載されていない製造条件，例えば，触媒のパターン法の違いによって物

性値が異なると考えられるとの主張は，本願明細書の記載に基づかないも

のであるから，採用されるべきではない。 

 したがって，審決が，甲２実施例１ＣＮＴは本願明細書記載のＳＧＣＮ

Ｔ－１と同一の物性を有する旨認定したことに誤りはない。 

(2) 動機付けについて 

 引用発明において導電助剤である単層カーボンナノチューブの導電性が高

い方が好ましいことは自明の事項である一方，甲２実施例１ＣＮＴは，良好

な導電性を有するものである。そうすると，良好な導電性を備えた甲２実施

例１ＣＮＴを，引用発明の導電剤である単層カーボンナノチューブとして採

用することについて，甲１及び甲２の記載中に示唆があるといえる。 

 また，引用発明と甲２に記載の単層カーボンナノチューブとは，電池の電

極材料という点において技術分野が関連しており，導電性を高めるという点
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において技術的課題が共通しており，導電性を高めるという作用・機能も共

通するものであるから，引用発明に甲２に記載された事項を適用する動機付

けがある。 

(3) 阻害要因（分散性）について 

ア ファンデルワールス力は，原子間距離ｒの６乗に反比例するようなポテ

ンシャルにおいて働く弱い力であるから，基板上に垂直配向して成長した

カーボンナノチューブを当該基板から分離すると，微少な力で簡単に分散

し，密接した状態を維持し続けられないと考えられる。したがって，垂直

配向単層カーボンナノチューブを導電助剤に使用することについて，分散

性の問題はないといえる。 

イ カーボンナノチューブは界面活性剤などを含む分散媒を用いることによ

って分散できるものである（特開２００９－１９０９４０号公報。甲２

６）。甲２には，作製した垂直配向単層カーボンナノチューブをエタノー

ル溶液中に分散させることについての記載もあり【０１２３】，垂直配向

単層カーボンナノチューブの分散性に問題があるとは，何ら記載されてい

ない。乙７には，カーボンナノチューブの重量密度が０．２ｇ／㎤以下で

あれば溶媒などに攪拌して均質な分散液を得ることが容易となる旨の記載

があり【００２６】，甲２には，垂直配向単層カーボンナノチューブの密

度の値が通常０．００２～０．２ｇ／㎤に収束する旨の記載があるから

【００７１】，甲２の開示する垂直配向単層カーボンナノチューブに分散

性の問題があるとはいえない。 

(4) 阻害要因（充填効率）について 

 甲２に記載の単層カーボンナノチューブの中心サイズは３ｎｍであって

【００７８】，引用発明の導電助剤の単層カーボンナノチューブの直径「０．

５～１０ｎｍ」【請求項１】の範囲に含まれるものであるから，引用発明の

導電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲２に記載のものを適用するに
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当たって，直径が大きいために充填効率が低下するという考慮が働いて阻害

要因となるとはいえない。 

３ 取消事由３（相違点２の構成の容易想到性についての判断の誤り）について 

 甲３に記載された「高電位に対してバインダーが化学構造的に安定であり，

長期サイクルにおいても電極構造を維持することができ，高温サイクル特性に

優れる等の複数の効果」は，高温サイクル特性についても優れていることが好

ましいことが明らかである引用発明に対して，甲３に記載された事項を適用す

ることの示唆であるといえる。また，引用発明と甲３に記載された事項は，正

極活物質としてＬｉＭｎＰＯ４を用いること，導電助剤としてカーボンナノチ

ューブを用いること及びバインダーを用いることにおいて共通し，これによっ

ても，引用発明のバインダーとして甲３に開示された特定のバインダーを採用

することについて，甲１及び甲３の記載中に示唆があるといえる。さらに，引

用発明と甲３に記載された事項とは，リチウム二次電池用正極という同一の技

術分野に属し，正極活物質間の導電性を高めるという課題において共通する。 

 よって，引用発明に甲３に記載された事項を適用する動機付けがあるという

ことができ，これと同旨の審決の判断に誤りはない。 

４ 取消事由４（作用効果についての判断の誤り）について 

 本願発明における「保存特性」とは，「高温」かつ「高電位」で保存された

際の劣化を示す特性である。 

 甲３の【００３８】の記載と，ヨウ素価が大きいほど不飽和度が高いという

技術常識（以下「技術常識１」という。）から，バインダーのヨウ素価の数値

が小さくなるほど高電位におけるバインダーの化学構造的な安定性が高くなる

ことを把握できる。また，アレニウスの式に示されるように，温度が高いほど

化学反応の速度も大きくなることも技術常識（以下「技術常識２」という。）

である。 

 そして，不飽和結合である二重結合は付加反応を起こしやすいものであると
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ころ，不飽和結合を含むバインダーについて，上記技術常識２を踏まえると，

「高温」である場合は，「室温」である場合に比較して，不飽和結合の反応性

が高まるので，バインダーはより不安定になるといえる。これに対し，ヨウ素

価の数値の小さいバインダーは，上記技術常識１を踏まえれば，化学構造的な

不安定性の原因となる不飽和結合自体がそもそも取り除かれているといえるか

ら，たとえ「高温」であったとしても，化学構造的に不安定になることによる

バインダーの劣化が抑制されることは明らかであるといえる。 

 そうすると，ヨウ素価の数値を小さくして不飽和結合の量を減少させたバイ

ンダーを用いたリチウムイオン二次電池が，「高電位」かつ「高温」で保存し

た際に劣化しにくく「保存特性」に優れることは，甲３の記載と技術常識とか

ら予測し得る効果であるといえる。よって，これと同旨の審決の判断に誤りは

ない。 

第５ 裁判所の判断 

１ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り及び相違点の看過）について 

(1) 甲１の記載，特に【請求項１～３，５，６，９】【００１８，００２０～

００２２，００２４～００２６，００２８，００２９】によれば，甲１には，

審決が認定したとおりの引用発明が記載されていることが認められる。なお，

カーボンナノチューブの炭素純度については，請求項３に，「前記カーボン

ナノチューブの炭素純度は，重量基準で９９．９％以上であることを特徴と

する請求項１又は２に記載のリチウムイオン二次電池正極用導電剤」との記

載があり，明細書の段落【００２２】にも，「前記リチウムイオン二次電池

正極用導電剤において，カーボンナノチューブの炭素純度は，重量基準で９

９．９％以上であることが望ましい。カーボンナノチューブの炭素純度が９

９．９％以上であれば，導電剤としての添加重量が極少量で済み，電池の充

放電における短絡や，容量劣化が起きにくい。」との記載があることからす

れば，審決が引用発明のカーボンナノチューブの炭素純度を９９．９％以上
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としたことには何ら問題がない。また，これに照らせば，本願発明と引用発

明との一致点及び相違点についても，審決の認定に誤りはない。 

(2) 原告の主張について 

 原告は，本件特許出願時には，気相流動法で製造した単層カーボンナノチ

ューブの炭素純度は最高で９７．５％であることが技術常識であったこと，

甲１に記載された単層カーボンナノチューブはＨｉＰＣｏ法等の気相流動法

によるといえること等から，当業者は，甲１に記載されている単層カーボン

ナノチューブの炭素純度は最高でも９７．５％であり，９９．９％との記載

は誤記であると理解する旨主張する。 

 しかしながら，明細書の段落【００２２】において，カーボンナノチュー

ブの炭素純度が９９．９％以上であることが望ましい理由が明確に記載され

ていることに照らしても，当業者がこれを誤記であると認識するとは到底考

えることはできない。また，甲１には，カーボンナノチューブの製造方法と

してＨｉＰＣｏ法のほかにアーク放電法及びレーザー蒸発法も併せて記載さ

れているし【００３４】，実施例のカーボンナノチューブの製造方法として

は，支持体に支持された触媒の表面に炭素源を供給してカーボンナノチュー

ブを合成する担持触媒法が記載されているから【００６０，００９０～９

７】，甲１に記載された単層カーボンナノチューブをＨｉＰＣｏ法等の気相

流動法で製造されたものに限定して解する理由はないのであって，この点か

らしても，原告の主張は失当である。 

 したがって，原告の上記主張は採用できない。 

(3) よって，取消事由１は理由がない。 

２ 取消事由２（相違点１の構成の容易想到性についての判断の誤り）について 

(1) 審決は， 

① 甲２実施例１ＣＮＴの製造方法と，本願明細書の実施例１のカーボン

ナノチューブ（ＳＧＣＮＴ－１）の製造条件とは，記載されている限度
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において全く同じであるから，甲２実施例１ＣＮＴは，本願発明の「平

均直径（Ａｖ）と直径分布(３σ)とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．

５０であり，比表面積が６００㎡／ｇ以上であり，高純度であり，平均

直径（Ａｖ）が３～３０ｎｍであるカーボンナノチューブ」に相当する

ものであること，及び 

② 引用発明において，導電助剤（甲１における記載は「導電剤」）のカ

ーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用することは当業者

が容易に想到し得たといえること 

から，引用発明において，甲２実施例１ＣＮＴを採用することにより，相違

点１に係る事項を備えるようにすることは，当業者が容易になし得たもので

あると判断した。 

 そこで，以下，①及び②について順に検討する。 

(2) 甲２実施例１ＣＮＴは，本願発明の「平均直径（Ａｖ）と直径分布（３

σ）とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．５０であり，比表面積が６００㎡

／ｇ以上であり，高純度であり，平均直径（Ａｖ）が３～３０ｎｍであるカ

ーボンナノチューブ」に相当するものであるかについて 

ア 甲２には，以下の事項が記載されている。 

(ｱ) 甲２は，従来にみられない高純度，高比表面積のカーボンナノチュー

ブ（特に配向した単層カーボンナノチューブ・バルク構造体）を提供す

ることを課題とした，比表面積が８００～２５００㎡／ｇ，及び蛍光Ｘ

線測定による純度が９８％以上，長さの下限が好ましくは１０μｍ，サ

イズ分布が０．８～６ｎｍ，中心サイズが１～４ｎｍである単層カーボ

ンナノチューブ（その一例として，下記の【図９】のサイズ分布評価で

表される単層カーボンナノチューブ）に係る発明を開示するものである

【請求項１】【００１１，００５２，００７７，００７８】【図９】。 
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(ｲ) 上記単層カーボンナノチューブ・バルク構造体は，ナノ電子デバイス，

ナノ光学素子やエネルギー貯蔵等への適用の他，多様な応用が期待でき

【００１７，００１９，０１１３】，導電体，電極材料，スーパーキャ

パシタ等へ適用される【００２３，００６４，００６９】。 

(ｳ) 上記単層カーボンナノチューブや単層カーボンナノチューブ・バルク

構造体は，優れた電子・電気的特性等を有し【０１１３】，また，電子

部品の銅配線の縦配線，横配線を，垂直配向単層カーボンナノチュー

ブ・バルク構造体，もしくは構造体の形状が所定形状にパターニング化

されている配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体に代えること

により，微細化と安定化を図ることができる【０１１６】【図１９】。 

(ｴ) 配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体を，リチウム電池など

の二次電池の電極材料，燃料電池や空気電池等の電極（負極）材料とし

て応用することができる【０１１９】。 

(ｵ) 実施例１において，ＣＶＤ法によりカーボンナノチューブを成長させ，

純度９９．９８％，長さが１９５μｍの単層カーボンナノチューブを製

造した【０１２２】【図２４】。 
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イ 甲２実施例１ＣＮＴの物性についての検討 

 上記アの(ア)及び(オ)の記載によれば，甲２実施例１ＣＮＴは，比表面積，

純度及び平均直径については，本願発明の規定を満たす。 

 しかしながら，甲２のいずれの箇所にも，「３σ／Ａｖ」の値について

記載も示唆もされておらず，ましてや「０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．

５０」であることについては何ら記載も示唆もされていない。むしろ，

【図９】には，単層カーボンナノチューブのサイズ分布評価の一例が記載

されているが，この例の「３σ／Ａｖ」は０．９１であり，「０．６０＞

（３σ／Ａｖ）＞０．５０」を満たさないのであって，これは，３σ／Ａ

ｖ値の同一性を疑わせる方向に働く証拠である。 

 よって，甲２実施例１ＣＮＴは，本願発明の「平均直径（Ａｖ）と直径

分布(３σ)とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．５０であり，比表面積が

６００㎡／ｇ以上であり，高純度であり，平均直径（Ａｖ）が３～３０ｎ

ｍであるカーボンナノチューブ」に相当するものではない。 

ウ 被告の主張について 

(ｱ) 被告は，この点について次のとおり主張する。 

ａ 甲２実施例１ＣＮＴの「３σ／Ａｖ」の値についての原告の主張は，

第１回の準備書面において申し立てられていない新たな主張であるか

ら，採用されるべきでない。 

ｂ 乙７，８には，甲２実施例１ＣＮＴと同じ条件で製造されたカーボ

ンナノチューブのＢＥＴ比表面積が１，０５０㎡／ｇ，平均直径（Ａ

ｖ）が３．３ｎｍ，「３σ／Ａｖ」が０．５８となることが記載され

ているから，甲２実施例１ＣＮＴもＢＥＴ比表面積が１，０５０㎡／

ｇ，平均直径（Ａｖ）が３．３ｎｍ，３σ／Ａｖが０．５８となると

いえる。甲２の【図９】は，あくまでサイズ分布評価の一例にすぎず，

甲２実施例１ＣＮＴのサイズ分布であるとはいえないから，甲２実施
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例１ＣＮＴの「３σ／Ａｖ」が必ずしも０．９１になるとはいえない。 

ｃ 触媒パターン法の違いにより甲２実施例１ＣＮＴと本願明細書に記

載のＳＧＣＮＴ－１とは異なった物性値を有しているとの原告の主張

は，本願明細書の記載に基づかないものであるから採用されるべきで

はない。 

(ｲ) 被告の上記各主張について順次検討する。 

ａ 原告は，本願明細書に記載のＳＧＣＮＴ－１と甲２実施例１ＣＮＴ

の物性が同一であることを第１回弁論準備手続期日において陳述され

た準備書面では争わず，第２回弁論準備手続期日において陳述された

準備書面で初めて争ったものであるが，これにより自白が成立したと

はいえないし，訴訟の完結を遅延させたともいえないので，物性の同

一性を争うことは許されるものというべきである。そこで，以下，こ

の点についても判断することとする。 

ｂ カーボンナノチューブを実際に製造するにあたって，その製造条件

は，甲２，乙７及び８に記載されたもののみではないと解するのが自

然であるところ，これらの記載されていない条件が甲２と乙７及び８

とで一致するという根拠はない。むしろ，甲２実施例１ＣＮＴは，触

媒の配置について，スパッタ蒸着装置を用い，厚さ１ｎｍの鉄金属を

蒸着することにより行ったものであるが，乙７及び８のいずれにも，

スパッタ蒸着により触媒を配置したことについては記載されていない

から，甲２実施例１ＣＮＴと，乙７及び８のカーボンナノチューブと

が，全く同一の製造方法で製造されたものであるとはいえない。そし

て，甲２と乙７又は８との間で，製造方法が，記載された限りにおい

て一致しさえすれば，得られるカーボンナノチューブの物性は同一に

なるということを示す証拠もないから，甲２実施例１ＣＮＴが，乙７

及び乙８と同じ物性値を示すとはいえない。 
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ｃ また，被告は，甲２実施例１ＣＮＴと本願明細書に記載のＳＧＣＮ

Ｔ－１とは，記載された限りにおいては同一の製造条件に基づいて製

造されているから，その物性値（３σ／Ａｖが０．６０＞（３σ／Ａ

ｖ）＞０．５０であること。）は同一であると主張するものと考えら

れるが，この主張も，ｂと同一の理由により採用することはできない

（なお，記載された製造条件が製造条件のすべてであるとはいえない

ことや，記載された製造条件さえ同一であれば記載されていない製造

条件が違っていても，得られた物質の物性値が同一になるとはいえな

いことは，技術常識として，当然に想定し得る事柄なのであるから，

これを明細書の記載に基づかないものであるということはできな

い。）。 

(ｳ) よって，被告の上記各主張はいずれも採用することができない。 

エ 以上によれば，甲２実施例１ＣＮＴは，本願発明の「平均直径（Ａｖ）

と直径分布（３σ）とが０．６０＞（３σ／Ａｖ）＞０．５０であり，比

表面積が６００㎡／ｇ以上であり，高純度であり，平均直径（Ａｖ）が３

～３０ｎｍであるカーボンナノチューブ」に相当するとはいえない。した

がって，審決の理由中，上記⑴の①の認定には誤りがある。 

(3) 引用発明の導電助剤のカーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを

適用することの容易想到性について 

ア 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に想到すること

が容易といえるか否かの判断に当たっては，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，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のが相当である。 

 そこで，この判断手法に従って，引用発明の導電助剤のカーボンナノチ
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ューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用することの容易想到性について検

討する。 

イ 動機付けについて 

(ｱ) 甲１又は甲２の内容中の示唆について 

ａ 甲１及び甲２には，次の⒜及び⒝の事項が開示されているので，以

下，これらが，引用発明において，単層カーボンナノチューブとして

甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆となるか否かについて検討

する。 

⒜ 引用発明における導電剤としての単層カーボンナノチューブは，

「直径が０．５～１０ｎｍであり，長さが１０μｍ以上であり，炭

素純度が重量基準で９９．９％以上である」単層カーボンナノチュ

ーブである。一方，上記⑵ア(ア)及び(オ)によれば，甲２実施例１ＣＮ

Ｔは引用発明の単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規

定を満たすものといえる。（以下「事項⒜」という。） 

⒝ 甲２には，上記⑵ア(イ)～(エ)より，単層カーボンナノチューブの用

途として，導電体，電極材料が挙げられ，甲２の単層カーボンナノ

チューブが優れた電子・電気特性を有すること，単層カーボンナノ

チューブ・バルク構造体を導電体として使用することも記載されて

いる。（以下「事項⒝」という。） 

ｂ 事項⒜について 

 甲２０，２１，２３には以下の記載がある（引用に当たり，文意に

影響しない範囲で記載の一部を省略又は変更した。）。 

［甲２０]（ドージンニュース新連載「新しいナノ材料としてのカー

ボンナノチューブ－最近の展開（バイオからエネルギーまで）①」

ＵＲＬ省略，令和元年６月６日検索） 

「２．カーボンナノチューブの構造，特性 
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 ＣＮＴはグラフェンシートを円筒状に丸めた構造をしている。

円筒が一本のみからなるＣＮＴをＳＷＮＴと呼ぶ。ＳＷＮＴは直

径０．５～数ｎｍとかなり細いが・・・ＣＮＴの合成後の長さは

数十ｎｍから，長いものでは数ｍｍに及ぶものがあり，合成法に

より様々な長さ分布を持つ混合物として得られる。」（２頁） 

「２０１２年現在，３０社以上のメーカーがＣＮＴを製造販売して

いる。それぞれ製造法，直径分布，純度，結晶化度等に差があり，

一口にＣＮＴと言っても多様性があることを認識して使わなけれ

ばならない。表１に代表的なＣＮＴメーカー（２０１２年１月現

在）を挙げた。」（４頁。表１には代表的なＣＮＴメーカーとし

て８社が列挙されている。） 

［甲２１］（「雑科学ノート－カーボンナノチューブの話－」ＵＲＬ

省略，令和元年６月６日検索） 

「ＣＮＴの直径は，これまで書いてきた巻きの強さや層の数によっ

ていろいろですが，ＳＷＣＮＴの場合は１～３ｎｍ，ＭＷＣＮＴ

の場合は１０～２０ｎｍぐらいのものが一般的です。髪の毛が５

０～１００μｍぐらいですから，その数千分の一から数万分の一，

ということですね。長さは，一般的な大量生産品では０．１～数

十μｍ程度ですが，基板の上に垂直に成長させる方法では数百μ

ｍ以上のものも作られています。」（４頁） 

[甲２３］（末金皇ら「ブラシ状カーボンナノチューブの高速成長技

術の開発」大陽日酸技報 No.23（2004），ＵＲＬ省略 ） 

「ＣＮＴは，直径が数ｎｍ程度，長さが数μｍから数百μｍと極め

て高いアスペクト比を持つ構造物である。」（８頁左欄１３～１

５行） 

 甲２０，２１，２３の上記各記載によれば，本願特許出願当時，単
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層カーボンナノチューブの直径や長さは製品によって様々であり，そ

の中で，０．５～１０ｎｍの直径，１０μｍ以上の長さは，単層カー

ボンナノチューブの直径や長さとしてごく一般的であったと認められ

る。そうすると，事項⒜のとおり，甲２実施例１ＣＮＴが引用発明の

単層カーボンナノチューブの純度，直径，長さの規定を満たすことが

開示されているからといって，そのことが，多数存在する単層カーボ

ンナノチューブから甲２実施例１ＣＮＴを選択し，引用発明のカーボ

ンナノチューブとして使用することを示唆するものとはいえない。 

ｃ 事項⒝について 

 甲２は，甲２に記載された発明の単層カーボンナノチューブが種々

の技術分野や用途へ応用できることを開示しているが（上記⑵ア(イ)），

電池の電極材料への応用としては，負極の材料として用いることが挙

げられているのみであり（同(ｴ)），正極の導電助剤として用いること

の記載又は示唆はない。また，導電性を生かした応用としては，電子

部品の銅配線に代えて用いることの記載はあるものの（同(ウ)），これ

が電池の正極の導電助剤としての応用を示唆するものとはいえない。 

ｄ 以上によれば，事項⒜又は事項⒝が，引用発明の導電助剤の単層カ

ーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用することの示唆

となるとはいえない。そして，他に，甲１又は甲２に，引用発明の導

電助剤の単層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用

することの示唆となる記載も見当たらない。 

 以上によれば，甲１及び２のいずれにも，引用発明の導電助剤の単

層カーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを使用することの

示唆はない。 

(ｲ) 技術分野の関連性について 

 引用発明は，リチウムイオン二次電池正極用導電剤を用いたリチウム
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イオン二次電池の技術分野に属するものである【０００１】。一方，甲

２に開示された発明は，導電体，電極材料，電池等の技術分野に属する

ものである（上記⑵ア(イ)～(エ)）。 

 そうすると，両発明は，導電体，電極材料または電池という限りにお

いて，関連する技術分野に属するといえるにとどまる。 

(ｳ) 課題の共通性について 

 引用発明は，正極に混合する導電剤の量を低減して，リチウムイオン

二次電池を大容量化し，かつ，高出力におけるリチウムイオン二次電池

容量の劣化を抑制することを課題とする【００１２】。一方，甲２に開

示された発明は，従来にみられない高純度，高比表面積のカーボンナノ

チューブ（特に配向した単層カーボンナノチューブ・バルク構造体）を

提供することを課題とする（上記⑵ア(ア)）。 

 よって，両発明の課題は共通しない。 

(ｴ) 作用・機能の共通性について 

 引用発明において，単層カーボンナノチューブは，リチウムイオン二

次電池正極用の導電剤として用いられ，ここで，導電剤は，導電性の低

い正極活物質に混合することにより電池の容量を大きくすることができ

るという作用・機能を有する【０００３】。一方，甲２に開示された発

明の単層カーボンナノチューブは，導電体，電極材料，電池等の用途に

用いられるものであるところ（上記⑵ア(イ)及び(エ)），導電体として使用

される際には，配向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，

電子部品の縦配線，横配線に代えることにより微細化，安定化を図ると

いう作用・機能を有し（同(ウ)），電極材料として使用される際には，配

向単層カーボンナノチューブ・バルク構造体として，リチウム二次電池

の電極材料，燃料電池や空気電池等の電極（負極）材料という作用・機

能を有するが（同(エ)），いずれの作用・機能も，導電性の低い正極活物
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質に混合することにより電池の容量を大きくすることができるという作

用・機能には当たらない。 

 よって，両発明の作用・機能が共通しているとはいえない。 

(ｵ) 以上のとおり，甲１及び甲２には，引用発明において，導電助剤とし

て用いるカーボンナノチューブとして甲２実施例１ＣＮＴを適用するこ

とを動機付ける記載又は示唆を見出すことができない。 

ウ 上記イのとおり，主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に想到す

ることを動機付ける記載又は示唆を見出せない以上，上記アに説示したと

ころに照らして，かかる想到を阻害する事由の有無や，本願発明の効果の

顕著性・格別性について検討するまでもなく，その想到が容易であるとし

た審決の判断には誤りがある。 

(4) よって，取消事由２は理由がある。 

３ 以上によれば，取消事由３及び４について判断するまでもなく，審決にはこ

れを取り消すべき違法がある。よって，主文のとおり判断する。 
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