
平成１７年（行ケ）第１０１８８号　審決取消請求事件
口頭弁論終結日　平成１７年４月１３日
                    判決
  原告                        エス・ケー・エンジニアリング株式会社
  原告                        Ａ
  原告ら訴訟代理人弁理士      清原義博
  同　　　　　　　　　　      坂戸敦
  被告　                    　植平コンクリート工業株式会社
  同訴訟代理人弁理士          小谷悦司
  同　　　　　　　　　　      樋口次郎
  同                          小谷昌崇
                    主文
　　　　　１　原告らの請求を棄却する。
          ２　訴訟費用は原告らの負担とする。
                    事実及び理由
第１　請求
  　特許庁が無効２００２―３５４６５号事件について平成１６年１月２０日にし
た審決中，「特許第２７７５３９２号の請求項に係る発明についての特許を無効と
する。」との部分を取り消す。
第２　争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
    　原告らは，発明の名称を「透水性舗装路面用側溝」とする特許第２７７５３
９２号の特許（平成６年５月１９日出願，平成１０年５月１日設定登録，以下「本
件特許」という。）の特許権者である。
    　被告は，平成１４年１０月２８日，本件特許につき無効審判の請求をした
（無効２００２―３５４６５号）ところ，原告らは，平成１５年１月２７日，訂正
請求をした（以下「本件訂正」という。）が，特許庁は，平成１６年１月２０日，
本件訂正を認めた上，「特許第２７７５３９２号の請求項（判決注・「請求項１な
いし３」の誤記と認められる。）に係る発明についての特許を無効とする。」との
審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月３０日，原告らに送達
された。
  ２　特許請求の範囲
    　本件訂正後の本件特許に係る明細書（甲３中の「全文訂正明細書」。以下
「本件明細書」という。）の請求項１ないし３の記載は，次のとおりである（以
下，これらの発明をそれぞれ「本件発明１」等という。）。
    【請求項１】　不透水性の下地層表面に透水性を有する表層が施工された排水
性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筺
体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成され，前記側壁には前記排水路と
連通する導水口が設けられ，該導水口の開口部が舗装道路内の表層と下地層との境
界又は境界よりも若干下部に設けられてなることを特徴とする排水性舗装路面用側
溝。
    【請求項２】　不透水性の下地層表面に透水性を有する表層が施工された排水
性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筺
体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成され，前記側壁には前記排水路と
連通する導水口が設けられ，該導水口が側壁の長手方向に沿った一本の筋状に設け
られ，該導水口の開口部が舗装道路内の表層と下地層との境界又は境界よりも若干
下部に設けられてなることを特徴とする排水性舗装路面用側溝。
    【請求項３】　不透水性の下地層表面に透水性を有する表層が施工された排水
性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筺
体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成され，前記側壁には前記排水路と
連通する導水口が設けられ，該導水口は開口部とこの開口部と連通する通水部とか
ら形成され，前記開口部の開口径が通水部の口径よりも径大とされ，該導水口の開
口部が舗装道路内の表層と下地層との境界又は境界よりも若干下部に設けられてな
ることを特徴とする排水性舗装路面用側溝。
  ３　本件審決の理由
    　別紙審決書写しのとおりである。
    　要するに，本件審決は，まず，「アスファルト舗装要綱」２０６～２０７頁
（社団法人日本道路協会，平成５年１月１６日発行）（甲４。以下「刊行物１」と



いう。）には，次のいずれかの発明が記載されていると認定した。
    「不透水性の下地層表面に透水性を有する排水性舗装用アスファルト混合物の
層が施工された排水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部
と側壁とを備えた筺体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成され，前記側
壁には前記排水路と連通する開口が設けられている排水性舗装路面用側溝。」（以
下「刊行物１発明１」という。） 
    「不透水性の下地層表面に透水性を有する排水性舗装用アスファルト混合物の
層が施工された排水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部
と側壁とを備えた筺体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成されている排
水性舗装路面用側溝。」（以下「刊行物１発明２」という。） 
    　その上で，本件審決は，上記のいずれを前提にしても，本件発明１～３は，
刊行物１，実願昭６３－１２８７９８号（実開平２－５０４８３号公報）のマイク
ロフィルム（甲５。以下「刊行物２」という。）及び実願昭５８－９９４８０号
（実開昭６０－８７７４号公報）のマイクロフィルム（甲６。以下「刊行物３」と
いう。）に記載された発明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項の規定に違反して特許されたものであるとした。
    　なお，本件審決が認定した本件発明１～３と刊行物１記載の発明との一致点
及び相違点は，次のとおりである。
    (1)　刊行物１発明１を前提にした場合
      ア　本件発明１について
        ［一致点］
        　「不透水性の下地層表面に透水性を有する表層が施工された排水性舗装
道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筺体とこ
の筺体内部に形成される排水路とから構成され，前記側壁には前記排水路と連通す
る導水口が設けられてなることを特徴とする排水性舗装路面用側溝。」 
        ［相違点ａ］
        　本件発明１の側溝の側壁に設けられた導水口の開口部は，舗装道路内の
表層と下地層との境界又は境界よりも若干下部に設けられているのに対し，刊行物
１発明１の導水口の開口部は，舗装道路内の表層と下地層との境界又は境界よりも
若干下部に設けられているかどうか明確でない点。 
      イ　本件発明２について
        ［一致点］及び［相違点ａ］は，上記アと同じ
        ［相違点ｂ］ 
        　本件発明２の導水口は，側壁の長手方向に沿った一本の筋状に設けられ
ているのに対し，刊行物１発明１の側溝の側壁に設けられた導水口はそのようにな
っていない点。 
      ウ　本件発明３について
        ［一致点］及び［相違点ａ］は，上記アと同じ
        ［相違点ｃ］ 
        　本件発明３の導水口の開口部は，その開口径が通水部の口径よりも径大
とされているのに対し，刊行物１発明１の側溝の側壁に設けられた導水口はそのよ
うになっていない点。
    (2)　刊行物１発明２を前提にした場合
      ア　本件発明１について
        ［一致点］
        　「不透水性の下地層表面に透水性を有する表層が施工された排水性舗装
道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筺体とこ
の筺体内部に形成される排水路とから構成されてなることを特徴とする排水性舗装
路面用側溝。」 
        ［相違点ａ′］
        　本件発明１の側溝の側壁には，排水路と連通する導水口が設けられ，該
導水口の開口部が舗装道路内の表層と下地層との境界又は境界よりも若干下部に設
けられているのに対し，刊行物１発明２の側溝の側壁には導水口が設けられておら
ず，したがって導水口の開口部が舗装道路内の表層と下地層との境界又は境界より
も若干下部に設けられているものではない点。 
      イ　本件発明２について
        ［一致点］及び［相違点ａ′］は，上記アと同じ
        ［相違点ｂ′］ 



        　本件発明２の導水口は，側壁の長手方向に沿った一本の筋状に設けられ
ているのに対し，刊行物１発明２の側溝の側壁には導水口が設けられていない点。
      ウ　本件発明３について
        ［一致点］及び［相違点ａ′］は，上記アと同じ
        ［相違点ｃ′］ 
        　本件発明３の導水口の開口部は，その開口径が通水部の口径よりも径大
とされているのに対し，刊行物１発明２の側溝の側壁には導水口が設けられていな
い点。
第３　原告ら主張に係る本件審決の取消事由の要点
    　本件審決は，刊行物１に刊行物１発明１が記載されていると誤認して，本件
発明１～３と刊行物１記載の発明との相違点を看過し（取消事由１），また，本件
発明１～３と刊行物１記載の発明との相違点についての判断を誤った（取消事由
２）結果，本件発明１～３についての進歩性の判断を誤り，さらに，手続違背の瑕
疵を有する（取消事由３）ものであり，これらの違法が審決の結論に影響を及ぼす
ことは明らかであるから，取り消されるべきである。
  　なお，刊行物１発明２の認定及び本件発明１～３と刊行物１発明２との一致
点・相違点の認定は争わない。
  １　取消事由１（相違点の看過―刊行物１発明１について）
    　本件審決は，刊行物１には，側壁に「開口」が設けられている刊行物１発明
１が記載されていないにもかかわらず，誤って刊行物１に同発明が記載されている
と認定した（審決書６頁）結果，本件発明１～３と刊行物１記載の発明との相違点
を看過したものである。
    　すなわち，刊行物１が発行された平成５年当時の排水性舗装道路の排水構造
は，透水性層を浸透した雨水を側壁の一部を透水性コンクリートとした集水桝へと
導く構造であった（甲２４）。この排水構造は，平成９年当時においても依然とし
て用いられていた（甲２７）。このように，刊行物１が発行された当時，側溝に穴
を開けて排水性舗装道路の浸透水を排水する構造は全く存在しておらず，専ら集水
桝を利用した排水構造が用いられていたのである。
    　また，刊行物１の「図－９．５．１（ａ）」における２つの矢印は，透水層
の全面からの流れを意味していると考えられるから，「図－９．５．１（ｂ）」に
描かれた２つの矢印も，同様の流れを意味すると解するのが合理的である。
    　これらの事情によれば，刊行物１の「図－９．５．１（ｂ）」に記載された
側溝は，「一方の側壁に透水性コンクリートが設けられた側溝」（甲３１の４参
照）であって，側壁に「開口」が存在しないものであることが，当業者にとって明
確であるにもかかわらず，本件審決は，上記図面から，側壁に「開口」が存在する
という刊行物１発明１を誤って認定したものである。
  ２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）
    (1)　本件発明１～３の構成の想到困難性
      　本件審決は，「刊行物１記載の発明に刊行物２，３記載の発明を適用して
本件発明１～３の構成を想到することは当業者にとって容易である」と判断した
が，誤りである。
      ア　刊行物２記載の発明の認定の誤り
        　本件審決は，上記判断の前提として，刊行物２記載の「流水ブロック
２」，「透水ブロック３」が，本件発明１～３の「不透水性の下地層」，「透水性
を有する表層」に相当すると認定した（審決書８頁）が，誤りである。
        　本件発明１～３の「不透水性の下地層」，「透水性を有する表層」は，
いずれも車道である排水性舗装道路の構成層であるのに対して，刊行物２記載の
「流水ブロック２」，「透水ブロック３」は，テニスコート等の砂地の多い場所
（道路でない場所）に設置される単なるブロックである。
        　また，本件発明１～３の「不透水性の下地層」，「透水性を有する表
層」は，道路の全面から雨水を浸透させて排水するという排水性舗装道路としての
機能を発揮することを目的とし，表層が下地層を完全に被覆するように車道の全幅
にわたって施工されることが必須となるものであるのに対して，刊行物２記載の
「流水ブロック２」，「透水ブロック３」は，テニスコート等の不透水性の地表面
から流れてきた雨水を集水して排水することを目的とし，テニスコート等の地表面
の周囲部分にのみ限定的に狭い幅で，しかも「流水ブロック２」の一部が地表面に
露出するように設置されるものである。
        　したがって，本件発明１～３の「不透水性の下地層」，「透水性を有す



る表層」と，刊行物２記載の「流水ブロック２」，「透水ブロック３」とは，目
的，構成，用途（適用場所）のすべてにおいて著しく異なっており，同一視するこ
とはできない。
      イ　本件特許出願当時の技術水準
        　本件特許出願当時，排水性舗装の施工は，ようやく試験施工の域を超え
つつあった段階にすぎず，舗装技術については未だ確立されていなかった（甲２
１，２２）。また，排水性舗装における排水構造としては，専ら透水性の表層への
浸透水を「集水桝」へと排水する構造が用いられていた（甲２３～２７）。「側溝
に横穴を設けて排水性舗装の浸透水を直接排水する構造」については，採用可能性
を確認するための実験すら未だ行われておらず，ましてや横穴（開口部）の深さ位
置は全く決定されていなかった（甲２８）ものであり，上記構造についての特許・
実用新案・意匠の出願は１件もなされていなかった（甲３２）。
        　このように，本件特許出願当時の技術水準においては，排水性舗装にお
ける排水構造として，浸透水を集水桝へと排水することが当業者間の技術常識であ
り，「側溝に横穴を設けて排水性舗装の浸透水を直接排水する」構成の採用可能性
すら検討されていなかったから，本件発明１～３の構成は全く想定し得なかったも
のである。
      ウ　刊行物１記載の発明と刊行物２，３記載の発明との技術分野等の相違
        　刊行物１記載の発明は，ごく最近になって創出された特殊構造を有する
排水性舗装道路に適用されるものである。一方，刊行物２記載の発明は，テニスコ
ート，陸上競技場，ゴルフ場，公園等の砂地の多い場所に使用されるものである。
また，刊行物３記載の発明は，湿潤地域に埋設される側溝に関するものであり，刊
行物３に係る出願と前後する同一出願人による他の出願（甲２９，３０）の内容も
考慮すれば，田んぼの畦等に適用されるものと考えられる。このように，刊行物１
記載の発明と刊行物２，３記載の発明とは，適用対象を大きく異にする。
        　また，上記適用対象の相違に伴い，刊行物１記載の発明においては，道
路を大型車が通行するため排水構造物に莫大な荷重が加わるが，刊行物２，３記載
の発明においては，地中に埋設される排水構造物にほとんど荷重が加わらない。こ
のように，刊行物１記載の発明と刊行物２，３記載の発明とは，適用条件を大きく
異にする。
        　さらに，刊行物１記載の発明は，雨水等が排水性舗装内部に滞留しない
ようにするため，側溝の側壁の一部を透水性コンクリートとして排水性舗装内の雨
水等を排水するものである。一方，刊行物２記載の発明は，土砂が排水管の内部に
流入して詰まることを防止するため，地表を水と共に流れてきた土砂を透水性ブロ
ックに到達する前の地表に沈殿させて排水管への土砂の流入量を減少させるもので
ある。また，刊行物３記載の発明は，湿潤地域において地中水圧によりＵ字溝が浮
き上がることを防止するため，側壁に水みちを設けることで集水効率を高めて浮き
上がりを防ぐものである。このように，刊行物１記載の発明と刊行物２，３記載の
発明とは，使用目的，機能・作用を大きく異にする。
        　以上のとおり，刊行物１記載の発明と刊行物２，３記載の発明は，適用
対象，適用条件，使用目的，機能・作用のいずれにおいても著しく相違しているの
であるから，技術の転用が極めて困難である大きくかけ離れた技術分野に属するも
のである。
        　このことは，無効審判の審理経過からも明らかである。すなわち，無効
審判の手続において，被告は，当初，排水性舗装道路に関する証拠は一切提出して
いなかったが，原告らが，透水性舗装と排水性舗装とは技術分野が全く異なる旨主
張したところ，新たな証拠として排水性舗装道路に関する刊行物１を提出した。特
許庁は，上記新証拠を職権で採用し，無効理由通知をした。このように，被告がわ
ざわざ新証拠を提出し，特許庁がこれを採用するためにわざわざ迂遠な手続を採っ
たことは，被告はもちろん，特許庁さえも，透水性舗装と排水性舗装とが互いに技
術の転用が困難な技術分野に属していることを十分に認識していたことを示すか
ら，まして砂地等（刊行物２）や田んぼの畦道等（刊行物３）に係る発明を排水性
舗装道路（刊行物１）に転用することが容易なはずがない。
    (2)　本件発明１～３の顕著な作用効果
      　本件審決は，「本件発明１～３の作用効果は顕著でない」と判断したが，
誤りである。
      ア　刊行物１には，排水性舗装の透水性層と接する部分を透水性コンクリー
トから形成した側溝を用いた排水構造が記載されているが，このような構造には致



命的な欠点があり，現実的にはほとんど実施不可能なものである。すなわち，この
ような側溝は，車道に沿って長距離に亘って連続的に上面を露出させて埋設される
ものであるから，車道を通行する大型車の車輪によって踏まれて上方から車両荷重
が加わることは不可避であり，そうすると透水性コンクリートの部分が割れること
があり，強度を長期的に維持することが不可能であった。
        　これに対して，本件発明１～３に係る側溝は，導水口が排水性舗装道路
の表層と下地層の境界又は境界よりも若干下部という道路表面からある程度の深さ
をもった位置に設けられていることから，路面から加わる車両荷重が導水口部分に
集中して加わることなく分散され，側溝が簡単に破損することはない。
        　このように，本件発明１～３に係る側溝は，集水機能と強度をバランス
よく両立させて排水性舗装路面用側溝としての実用化を可能としたものであり，実
用化が不可能な刊行物１に記載された側溝に比べて格別顕著な作用効果を奏するも
のである。
      イ　また，本件発明１～３の出願当時の排水性舗装における排水構造として
は，甲２４に示された構造と，甲２５，２６に示された構造が存在していたが，本
件発明１～３の排水構造は，これらの排水構造に比べても格別顕著な作用効果を奏
するものである。
        　すなわち，甲２４に示された構造は，透水性層を浸透した雨水を集水桝
の側壁からのみ取り入れる構造である。集水桝は道路に沿って一定間隔にしか設置
されないため，この構造は集水効率が非常に悪い。また，耐圧強度の低い透水性コ
ンクリートが表面に露出しているため，側溝に比べると破損の危険性は少ないもの
の，やはり強度の点で大きな問題がある。
        　次に，甲２５，２６に示された構造は，細い導水パイプを通して集水桝
まで雨水を導く構造であるため，甲２４に示された構造よりは集水効率が勝ってい
るものの，やはり集水効率が悪く，導水パイプには異物も詰まり易い。さらに，施
工時においては，側溝や集水桝とは別に導水パイプを埋設する作業が必要であるた
め，作業効率が悪い。
        　これらに対して，本件発明１～３の排水構造では，①雨水を側溝に設け
られた導水口から直接取り入れる構造であるため集水効率が非常によく，しかも異
物が詰まる可能性も低い。また，導水口の数を増やすことにより，側溝自体の強度
をほとんど低下させることなく，大幅に集水効率を向上させることも可能となる。
②しかも，導水口が道路表面からある程度の深さをもった位置に設けられているた
め，路面から加わる車両荷重によって側溝が破損することはない。③さらに，施工
時においては，導水パイプを別途埋設する必要がないため，作業効率が非常に優れ
たものとなる。このように，本件発明１～３は，集水性，強度，施工性の全ての面
において，本件特許出願当時の技術に比較して格別顕著な作用効果を奏するもので
ある。
  ３　取消事由３（手続違背）
    　本件審決は，当事者が申し立てない理由について審理しながら，その結果を
原告に通知しないままなされたものであり，特許法１５３条２項違反の瑕疵を有す
るものである。
    　すなわち，本件審決に係る無効審判手続において，特許庁は，無効審判請求
時に提出されていなかった新たな証拠（刊行物１，２）を職権で採用して審理を行
い，原告（被請求人）らに対して無効理由通知書（甲７）による通知をした。しか
るところ，上記無効理由通知書における無効理由と本件審決における無効理由と
は，「本件発明１～３は，刊行物１記載の発明に刊行物２ないし３記載の発明を適
用することにより当業者が容易に想到できたものである」という大略的な理由にお
いては確かに共通しているものの，刊行物１記載の発明の認定内容が全く異なって
いるから，具体的無効理由においては全く異なるものである。
    　そうであれば，本件審決は，被告（請求人）が申し立てておらず，かつ，原
告（被請求人）らに対して通知がなされていない新たな理由について審理したにも
かかわらず，原告（被請求人）らに対して再度意見を申し立てる機会を与えずにな
されたものであり，特許法１５３条２項違反の瑕疵を有する。
第４　被告の反論の要点
  　本件審決の判断に誤りはなく，原告らの主張する本件審決の取消事由には理由
がない。
  １　取消事由１（相違点の看過）について
    　刊行物１の図－９．５．１（ｂ）では，透水性の表層と不透水性の下地層の



境界の上方において側方に流れる水が，側溝の側壁を通過して側溝内部の排水路に
流入することは明確に示されていると認められるが，側溝の側壁を水が通過する部
分の具体的な構造は図示も説明もされていない。
    　ところで，排水用設備の分野において，地中に浸透する雨水を排水路に導入
するため，排水路を構成する筐体の側壁に開口を形成することは，刊行物２，３の
ほか，甲８，９等に示されるように，本件特許出願前に周知の技術である。
    　そうであれば，刊行物１の図－９．５．１（ｂ）に示された，排水用設備の
一種である側溝において，側壁の水を通過させるべき部分に開口を設けることは，
当業者にとっては透水性コンクリートを用いること以上に自明のことである。
    　したがって，本件審決の刊行物１発明１の認定に誤りはなく，原告らの主張
する相違点の看過もない。
  ２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
    (1)　刊行物１に示された排水性舗装道路の側溝でも，少なくとも浸透水を通過
させて側溝内の排水路に導入する導水部が側壁に設けられることは開示されてい
る。また，舗装道路の側溝等の排水設備において浸透水を側溝内に直接導くため側
溝の側壁に開口を設けるという技術は，前記１のとおり，本件特許出願前に周知の
技術である。したがって，刊行物１に示されている排水性舗装道路の側溝におい
て，側壁に設けられている導水部を開口とすることは，本件特許出願当時の当業者
にとって自明の事項であるというべきである。
      　そして，刊行物１ないし３記載の発明はいずれも同じ技術分野に属するも
のであるから，刊行物１記載の発明に，開口部に関する刊行物２，３記載の発明を
適用して，本件発明１～３の構成とすることは，当業者が容易に想到しうることで
あり，上記適用には何らの阻害要因もない。
    (2)　刊行物１記載の発明に刊行物２記載の発明を適用した構造を想定した場合
でも，刊行物１記載の側溝の側壁に導水口が設けられ，その導水口の位置が表層と
下地層の境界又は境界よりも若干下部となることから，原告らの主張するような効
果は，当然に生じるものである。
      　また，本件特許に係る出願当初の明細書には車道を対象とした場合に格別
の効果があるというようなことは一切記載されていない。しかも，刊行物１記載の
発明に刊行物２記載の発明を適用した構造でも，車道を対象とする場合であれば車
載荷重に耐え得る程度の強度が得られるように側溝を形成することは，当業者であ
れば設計上当然に考えることにすぎない。
      　したがって，本件発明１～３の作用効果は格別顕著なものではない。
  ３　取消事由３（手続違背）について
    　無効理由通知書に示されている無効理由と本件審決における無効理由とは，
「本件発明１～３は，刊行物１記載の発明に刊行物２ないし３記載の発明を適用す
ることにより当業者が容易に想到できたものであって，特許法２９条２項に該当す
る」という点で何ら違いはない。つまり，無効理由通知と本件審決とでは，具体的
理由において多少の違いがあったとしても，引用例及び主たる理由が異なるもので
はないため，原告らの主張する手続違背はない。
第５　当裁判所の判断
  　本件審決は，刊行物１には，刊行物１発明１又は刊行物１発明２のいずれかが
記載されていると認定した上，いずれを前提にしても，本件発明１～３は，刊行物
１ないし３記載の発明から当業者が容易に発明をすることができたものであると判
断したものである。そして，原告らの主張する取消事由１は，刊行物１発明１に基
づく判断についてのみ主張されたものである。そこで，以下では，まず，刊行物１
発明２に基づく判断について主張された取消事由２，３について検討する。
  １　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について
    (1)　本件発明１～３の構成の想到容易性について
      　原告らは，本件審決が「刊行物１記載の発明に刊行物２，３記載の発明を
適用して本件発明１～３の構成を想到することは当業者にとって容易である」と判
断したのは誤りである旨主張する。
      ア　刊行物１には，「不透水性の下地層表面に透水性を有する排水性舗装用
アスファルト混合物の層が施工された排水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であ
って，この側溝は底部と側壁とを備えた筺体とこの筺体内部に形成される排水路と
から構成されている排水性舗装路面用側溝。」（刊行物１発明２）が記載されてお
り，本件発明１～３と刊行物１発明２とが，「不透水性の下地層表面に透水性を有
する表層が施工された排水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝



は底部と側壁とを備えた筺体とこの筺体内部に形成される排水路とから構成されて
なることを特徴とする排水性舗装路面用側溝。」（審決書１１頁，１２頁，１３
頁）である点で一致することについては，当事者間に争いがない。
      イ　そして，刊行物１発明２は排水構造に係る発明ということができるか
ら，排水性能を向上するという技術課題を当然に有するものであるところ，刊行物
１発明２に係る「排水性舗装路面用側溝」において，側溝の筐体に開口を設けれ
ば，透水性の表層から側溝の外側まで浸透して来た雨水等が側溝内の排水路へ流入
するのを阻止するものがなくなり，その排水性能が向上することは明らかであるか
ら，刊行物１発明２において側溝の筐体に開口を設けることは，当業者が必要に応
じて適宜行う設計事項といえる。
        　現に，排水構造の分野において，地中に浸透する雨水を排水路に導入す
るため，排水路を構成する筐体の側壁に開口を形成することは，刊行物２，３（後
記ウ，オ参照）のほか，甲８に示されるように，本件特許出願前に周知の技術であ
る。すなわち，実願平１―１０４１１９号（実開平３―４２８８６号公報）のマイ
クロフィルム（甲８）には，「透水性の舗装に隣接される排水溝，排水管或いは集
水桝等の排水用構造物であって，内部に形成された排水路の壁部に，前記舗装内に
浸透した水を前記排水路へ導き入れるための導水孔が貫通して設けられていること
を特徴とする排水用構造物。」（実用新案登録請求の範囲）が記載されている。
      ウ　一方，刊行物２には，次の記載がある（甲５）。
        「内部に排水流路を有し，該排水流路に連通する導入穴を側面の上部に開
設した排水管を埋設し，一側に向って下り傾斜する流水面を上面に有する流水ブロ
ックを上記流水面の傾斜下端が導入穴に臨む状態で上記排水管の側方に埋設し，該
流水ブロック上に透水性を有する透水ブロックを載置して該透水ブロックの上面を
地表に露出させてなる雨水等の排水構造物。」（実用新案登録請求の範囲）
        「流水ブロック２を埋設する場合には流水面６の傾斜下端が排水管１の導
入穴５の入口の開口下縁と同じか僅かに高くなるように配置し…流水ブロック２の
流水面６の上に透水ブロック３を載置する。」（６頁１０～１６行）
        「雨水は透水ブロック３の空隙内に染み込んで，流水ブロック２の流水面
６上に流下する。そして，この雨水は，流水面６の下り傾斜により流下して排水管
１の導入穴５を通って排水流路４内に流れ込む。」（７頁７～１１行）
        　これらの記載に第１図の記載も併せれば，刊行物２には，「透水性の表
層と，その下に配置される不透水性の層と，内部に排水路が形成される筐体とを備
え，該筐体に前記排水路と連通する導水口を設けた排水構造であって，導水口の開
口部を，透水性の表層とその下に配置される不透水性の層との境界又は境界よりも
若干下部に設けたもの」という発明が記載されていると認められる。
        　そして，刊行物１発明２と刊行物２記載の発明は，共に，不透水性の層
の上に配置される透水性の表層と，内部に排水路が形成される筐体とを備えた排水
構造であって，該排水構造の観点からすれば，両者は同一の技術分野に属するもの
ということができる。
      エ　そうであれば，刊行物１発明２に係る「排水性舗装路面用側溝」におい
て，上記イのように，その排水性能を向上するために側溝の筐体に開口を設けるに
当たり，上記ウのように同一の技術分野に属する刊行物２記載の「導水口の開口部
を，透水性の表層とその下に配置される不透水性の層との境界又は境界よりも若干
下部に設ける」構成を適用して，本件発明１～３の相違点ａ′に係る構成とするこ
とは，当業者が容易になし得る程度の事項というべきである。
      オ　次に，本件発明２，３のみに係る相違点ｂ′，ｃ′について検討する
と，刊行物３には，次の記載がある（甲６）。
        「側壁部に集水孔を有するＵ字溝において，前記側壁部の外面に前記集水
孔の下端に接して段状の水みちを設けたことを特徴とする集水孔付Ｕ字溝」（実用
新案登録請求の範囲） 
        「第１図～第３図において，１はＵ字溝，４は集水孔，５は水みちであ
る。…集水孔４は…本実施例の場合，第３図に示すごとく集水孔４の外径を内径よ
り大きくし…ている。水みち５は側壁部２の外面に，集水孔４の下端に接して設け
られている。水みちより上部の側壁部に付着した水は，まず側壁部をほぼ垂直に水
みち５まで流れ落ち，しかる後水みち５に沿って集水孔４まで流れ，集水孔４を通
ってＵ字溝内に流入するのである。水みちのＵ字溝外側面における形状は，水平で
もよい…」（２頁１４行～３頁１２行） 
        「第５図において・・・（ｄ），（ｅ）は側壁部の断面形状を凹として段



状の水みち２５ｄ，２５ｅを設けた例である。」（３頁１８行～４頁６行） 
        「本考案品は水みちより上部の側壁部に付着した水をほとんどすべて集水
することができ，集水孔の直上に付着した水しか集水できなかった従来品に比べは
るかに集水効率がよい」（４頁１０～１３行）
        　これらの記載に第１～３，５図の記載も併せれば，刊行物３には，排水
構造に用いられる側溝において，集水効率を向上するために，側溝の側壁の外面に
導水口を，側壁部の長手方向に沿った一本の筋状に集水孔の下端に接して設けた
り，導水口の開口部の開口径を通水部の口径より大きくしたりすることが記載され
ていると認められる。
          そうであれば，同じく側溝に関する刊行物１発明２において，排水性能
を向上するという技術課題を達成するために，集水効率を向上するための刊行物３
記載の上記発明を適用して，本件発明２，３の相違点ｂ′，ｃ′に係る構成とする
ことは，当業者が容易になし得る程度の事項というべきである。
      カ　以上のとおり，「刊行物１記載の発明に刊行物２，３記載の発明を適用
して本件発明１～３の構成を想到することは当業者にとって容易である」との本件
審決の判断に誤りはない。
      キ　これに対し，原告らは，刊行物２の「流水ブロック２」，「透水ブロッ
ク３」は，テニスコート等の排水を目的として，テニスコート等の地表面の周囲部
分にのみ限定的に設置される，単なるブロックにすぎないから，本件発明１の「不
透水性の下地層」，「透水性を有する表層」とは，目的，構成，用途（適用場所）
の全てにおいて著しく異なっており，同一視することはできない旨主張する。
        　しかしながら，刊行物２の「流水ブロック２」，「透水ブロック３」
が，単なるブロックであったとしても，その上面を地表に露出させた「透水ブロッ
ク３」が「流水ブロック２」の上に載置されており，これらが上下に重なりあって
いる以上，これらを「透水性の表層」とその下に配置される「不透水性の層」であ
るということができることは明らかである。また，本件発明１と刊行物２記載の発
明との間に，原告らの主張するような目的，用途（適用場所）の相違があったとし
ても，これらの相違は，前記ウ認定の排水構造の構成とは無関係の事項であるか
ら，前記認定を何ら左右するものではない。したがって，原告らの上記主張は理由
がない。
      ク　また，原告らは，本件特許出願当時の技術水準においては，排水性舗装
における排水構造として，浸透水を集水桝へと排水することが当業者間の技術常識
であり，「側溝に横穴を設けて排水性舗装の浸透水を直接排水する」構成の採用可
能性すら検討されていなかったから，本件発明１～３の構成は全く想定し得なかっ
た構成である旨主張する。
        　しかしながら，刊行物１発明２に係る「排水性舗装路面用側溝」におい
て，側溝の筐体に開口を設ければ，その排水性能が向上することが自明であり，現
に，排水用設備の分野において，地中に浸透する雨水を排水路に導入するため，排
水路を構成する筐体の側壁に開口を形成することが，本件特許出願前に周知の技術
であることは，前記イのとおりであって，仮に，本件特許出願当時において，排水
性舗装における排水構造としては，浸透水を集水桝へと排水することが当業者間の
技術常識であるとしても，そのことは，刊行物１発明２に係る「排水性舗装路面用
側溝」において，側溝の筐体に開口を設ける構成とすることが容易になし得るもの
であるとの判断を何ら妨げるものではない。
          また，現実に排水性舗装路を施工するに当たり，側溝に横穴を設ける構
成を採用するか否かは，例えば，施工場所の立地や降雨量等の環境条件や，施工に
許容される費用等の経済条件のような，排水性舗装路を実際に施工する際の現実的
諸条件を考慮して決定されるものである。したがって，仮に，本件特許出願当時，
排水性舗装技術が確立されておらず，側溝に横穴を設けて排水性舗装の浸透水を直
接排水する構造が存在せず，その採用可能性を確認するための実験もなされていな
かったとしても，これらのことから，「排水性舗装道路において側壁に導水口が設
けられた側溝を用いる」構成を当業者が想定し得なかったものであると直ちにいう
ことはできない。
        　さらに，仮に，本件特許出願当時，側溝に横穴を設けて排水性舗装の浸
透水を直接排水する構造について特許・実用新案・意匠の出願がなされていないと
しても，このことは，上記構造の新規性を基礎付けるものということはできるもの
の，その進歩性を基礎付けるものとはいえない。
        　したがって，原告らの上記主張は理由がない。



      ケ　原告らは，刊行物１記載の発明と刊行物２，３記載の発明とは，適用対
象，適用条件，使用目的，機能・作用のいずれにおいても著しく相違し，技術の転
用が極めて困難であるほど技術分野が相違する旨主張する。
        　しかしながら，仮に，刊行物１発明２と刊行物２，３記載の発明とが原
告らが主張する点で相違するとしても，原告らの主張する適用対象，適用条件，使
用目的，機能・作用に係る相違点は，いずれも，刊行物１発明２と刊行物２，３記
載の発明がいずれも排水構造に係るものであることを否定するものではない。して
みると，原告らが主張する上記の事項は，いずれも排水構造の構成という観点から
すれば，刊行物１発明２に係る「排水性舗装路面用側溝」に刊行物２，３記載の構
成を適用することを困難とするほどの技術分野の相違を基礎付けるものとはいえな
い。したがって，原告らの上記主張は理由がない。
      コ　原告らは，本件審決に係る無効審判の審理経過からすれば，被告や特許
庁が，透水性舗装と排水性舗装とを互いに技術の転用が困難な異なる技術分野に属
するものと認識していたことが示されるから，まして砂地や畦道等に関する刊行物
２，３記載の発明を排水性舗装道路に転用することは困難である旨主張する。
        　しかしながら，仮に，被告や特許庁が，原告らの主張するような認識を
有していたとしても，被告や特許庁の主観的な認識によって，本件発明１～３の進
歩性の有無が左右されるものではない。そもそも，本件審決は，刊行物２，３記載
の発明を排水性舗装道路に関する刊行物１発明２に適用することが容易であると判
断しているのであるから，特許庁が原告らの主張するような認識を有していたとい
うことはできない。したがって，原告らの上記主張は理由がない。
    (2)　本件発明１～３の作用効果について
      　原告らは，刊行物１記載の側溝は，強度の点で実用化が不可能であるのに
対して，本件発明１～３に係る側溝は，集水機能と強度をバランスよく両立させて
実用化を可能としたものであり，刊行物１記載の側溝その他本件特許出願当時存在
していた排水性舗装における排水構造と比較して，格別顕著な作用効果を奏するも
のであるから，本件審決が「本件発明１～３の作用効果は顕著でない」と判断した
のは誤りである旨主張する。
      　しかしながら，本件発明１～３に係る構成は，刊行物１発明２に刊行物
２，３記載の発明を適用して当業者が容易に想到できるものであることは，前記(1)
のとおりであるところ，原告らが主張する「集水機能と強度をバランスよく両立さ
せて実用化を可能とした」という上記作用効果は，容易に想到し得る本件発明１～
３の構成から当業者が当然に予測し得る程度のものにすぎない。したがって，原告
らが主張する上記作用効果は，当業者が予測不可能なほど顕著なものということは
できず，本件発明１～３の進歩性を基礎付けるものではないというべきであり，原
告らの上記主張は理由がない。
    (3)　以上のとおり，原告らの取消事由２の主張は理由がない。
  ２　取消事由３（手続違背）について
    　原告らは，本件審決は，被告（請求人）が申し立てておらず，かつ，原告
（被請求人）らに対して通知がなされていない新たな理由について審理したにもか
かわらず，原告（被請求人）らに対して再度意見を申し立てる機会を与えずになさ
れたものであり，特許法１５３条２項違反の瑕疵を有する旨主張するので，検討す
る。
    (1)　本件審決に係る無効審判手続における無効理由通知書（甲７）において
は，刊行物１に，「不透水性の下地層表面に透水性を有する排水性舗装用アスファ
ルト混合物の層が施工された排水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，こ
の側溝は底部と側壁とを備えた筐体とこの筐体内部に形成される排水路とから構成
され，前記側壁には前記排水路と連通する導水口が設けられ，該導水口の開口部が
舗装道路内の排水性舗装用アスファルト混合物の層に設けられている排水性舗装路
面用側溝。」が記載されていると認定し（３頁），それを前提として，本件発明１
～３は，刊行物１記載の発明に刊行物２，３記載の発明を適用することにより当業
者が容易に想到できたものである旨の無効理由が記載されている。
      　一方，本件審決においては，刊行物１には，「不透水性の下地層表面に透
水性を有する排水性舗装用アスファルト混合物の層が施工された排水性舗装道路内
に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた筐体とこの筐体
内部に形成される排水路とから構成され，前記側壁には前記排水路と連通する開口
が設けられている排水性舗装路面用側溝。」（刊行物１発明１）又は「不透水性の
下地層表面に透水性を有する排水性舗装用アスファルト混合物の層が施工された排



水性舗装道路内に埋設されてなる側溝であって，この側溝は底部と側壁とを備えた
筐体とこの筐体内部に形成される排水路とから構成されている排水性舗装路面用側
溝。」（刊行物１発明２）のいずれかが記載されていると認定し（審決書６頁），
いずれを前提としても，本件発明１～３は，刊行物１記載の発明に刊行物２，３記
載の発明を適用することにより当業者が容易に想到できたものである旨判断されて
いる。
    (2)　無効理由通知書と本件審決の内容を比較すると，確かに，無効理由通知書
においては，刊行物１に，側壁に排水路と連通する導水口が設けられた排水性舗装
路面用側溝が記載されていると認定しているのみで，導水口の存在しない排水性舗
装路面用側溝（刊行物１発明２）が記載されているとは認定していない（なお，無
効理由通知書において認定された刊行物１記載の発明と，刊行物１発明１とは，多
少表現が異なる箇所があるものの，実質的に同一のものということができる。）。
    (3)　しかしながら，無効理由通知書と本件審決の内容が，「本件発明１～３
は，刊行物１記載の発明に対して，刊行物２ないし刊行物３記載の発明を適用する
ことにより当業者が容易に想到できたものである。」という基本的な理由において
共通していることは，原告らも認めるとおりである。
    (4)　また，原告（被請求人）らは，無効理由通知に対する意見書（甲３７）に
おいて，上記（１）のとおりの無効理由通知書における刊行物１記載の発明の認定
に対する反論をするのみならず，刊行物１発明２を前提とした場合の本件発明１の
進歩性について意見を具体的に述べている。すなわち，「（４．２）本件発明の進
歩性について　（４．２．１）本件訂正発明１について　（Ａ）本件訂正発明１が
刊行物１及び２記載の発明から当業者が容易に想到できたものであるか否かについ
て」の項において，「上記したように，刊行物１の図－９．５．１の『（ｂ）側溝
排水の場合』の図に示された点線部は，穴ではなく全面透水可能な透水性コンクリ
ートを意味しているから，刊行物１には『排水性舗装道路において，側壁に排水路
と連通する導水口が設けられた側溝』を用いる構成は全く記載されていない。」
（１７頁２６～２９行）として，刊行物１に刊行物１発明２が記載されていること
を前提とした上で，原告（被請求人）らが主張する本件特許出願当時の技術水準を
基に，本件発明１～３のような「排水性舗装道路において側壁に導水口が設けられ
た側溝を用いる」構成や「側溝の導水口の位置を特定すること」の想到困難性につ
いて，概ね本件訴訟における取消事由２と同様の内容を主張している（１７頁３０
行～２０頁２３行）。
    (5)　さらに，前記１(1)イのとおり，刊行物１記載の「排水性舗装路面用側
溝」において，排水性能を向上させるために，側溝の筐体に開口を設けることは，
当業者が適宜行う設計事項にすぎず，現に，排水構造の分野において，地中に浸透
する雨水を排水路に導入するため，排水路を構成する筐体の側壁に開口を形成する
ことは，本件特許出願前に周知の技術である。
    (6)　以上によれば，①無効理由通知書と本件審決における内容は，「本件発明
１～３は，刊行物１記載の発明に対して，刊行物２，３記載の発明を適用すること
により当業者が容易に想到できたものである。」という基本的な理由において共通
し，②原告（被請求人）らは，本件審決に係る無効審判手続において，刊行物１に
導水口の存在しない「排水性舗装路面用側溝」（刊行物１発明２）が記載されてい
ることを前提とした反論をしており，③しかも，無効理由通知書と本件審決におけ
る無効理由の実質的な相違点に係る「側溝に導水口を設ける」構成は，本件特許出
願前に周知であったものである。
      　そうであれば，刊行物１記載の発明の認定に関し，無効理由通知書と本件
審決における無効理由に上記(2)のような相違が存在するとしても，原告（被請求
人）らには，これに対する反論の機会が実質的に与えられており，改めて意見申立
ての機会を与えなくても当事者に実質的な不利益が生じるとはいえない。したがっ
て，本件審決を取り消すべき違法があるということはできず，原告らの取消事由３
の主張は理由がない。
  ３　結論
    　以上のとおり，刊行物１発明２に基づく本件審決の判断について主張された
取消事由２，３はいずれも理由がないから，刊行物１発明１について主張された取
消事由１については判断するまでもなく，本件審決を取り消すべきであるとの原告
らの主張は理由がなく，他に本件審決を取り消すべき瑕疵は見当たらない。
    　よって，原告らの本件請求は理由がないから，これを棄却することとし，主
文のとおり判決する。
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