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 事 件 番 号      令和２年(行ケ)第１０１０３号 

○ 主引用発明に副引用発明を適用することによる発明の容易想到性について，主引用

発明と副引用発明の技術分野が完全に一致しているとはいえず，近接しているにとどま

る場合には，主引用発明に副引用発明を採用するについて相応の動機付けが必要である

とした上で，審決は主引用発明の課題の認定を誤っており，主引用発明には副引用発明

と共通する課題があるとは認められず，そのため，前者に後者を採用する動機付けがあ

るとは認められないとし，主引用発明に副引用発明を適用して発明を容易に想到するこ

とができるとした審決の判断は誤りであるとされた事例。 

（事件類型）審決（無効・成立）取消 （結論）審決取消 

（関連条文）特許法２９条２項， １２３条１項２号 

（関連する権利番号等）特許第５６０８８２７号 無効２０１９－８０００２５号 

判 決 要 旨 

１ 原告は，名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許（特許第５６０８８２７号。

平成２６年１月２７日出願，同年９月５日設定登録。請求項の数２。以下「本件特許」

という。）の特許権者である。被告は，本件特許の無効審判請求をし（無効２０１９－

８０００２５号），原告は，請求項１及び２について訂正請求をした。特許庁は，訂正

を認めた上，請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする審決をしたので，

原告は，取消しを求めて本件訴訟を提起した。  

２ 本判決は，進歩性の判断においては，請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点

に対応する副引用発明又は周知の技術事項があり，かつ，主引用発明に副引用発明又は

周知の技術事項を適用する動機付けないし示唆の存在が必要であり，そのためには，ま

ず主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項との間に技術分野の関連性があることを

要するところ，主引用発明と副引用発明又は周知の技術事項の技術分野が完全に一致し

ておらず，近接しているにとどまる場合には，技術分野の関連性が薄いから，主引用発

明に副引用発明又は周知の技術事項を採用することは直ちに容易であるとはいえず，そ

れが容易であるというためには，主引用発明に副引用発明又は周知の技術事項を採用す

ることについて，相応の動機付けが必要であるというべきであると述べた。 

  その上で，本判決は，本件審決は，甲１発明（主引用発明）に甲２に記載された技術

事項（副引用発明）を採用する動機を基礎づける甲１発明の課題の認定を誤っているも

のであり，また，甲２に記載された技術事項の内容，甲１発明と甲２に記載された技術

事項の技術分野相互の関係を考慮すると，甲１発明には，甲２に記載された技術事項と

共通する課題があるとは認められず，そのため，甲１発明に甲２に記載された技術事項

を採用する動機付けがあるとは認められないと判断し，したがって，甲１発明に甲２に
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記載された技術事項及び周知の課題を採用して，請求項１記載の本件発明１と甲１発明

の相違点に係る本件発明１の構成を容易に想到することができたとは認められず，これ

を容易に想到することができたとする本件審決の判断は誤りであると判断した。  

 


