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平成２６年１２月２４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２５年 第４０４０号 特許権侵害行為差止請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年９月１２日 

            判 決 

   

     原 告   中 外 製 薬 株 式 会 社 

     同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   尾 崎 英 男 

     同              日  野  英 一 郎 

     同              江  黒  早 耶 香 

   

     被 告   Ｄ Ｋ Ｓ Ｈ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 

                    （以下「被告ＤＫＳＨ」という。） 

   

     被 告   岩 城 製 薬 株 式 会 社 

                    （以下「被告岩城製薬」という。） 

      

     被 告   高 田 製 薬 株 式 会 社 

                    （以下「被告高田製薬」という。） 

      

     被 告   株 式 会 社 ポ ー ラ フ ァ ル マ 

                 （以下「被告ポーラファルマ」という。） 

     被告ら訴訟代理人弁護士   新 保 克 芳 

     同              髙 﨑  仁 

     同              近 藤 元 樹 

     同              洞 敬 

     同              井 上  彰 
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     同              酒 匂 禎 裕 

     同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士   今 村 正 純 

     同              渡 辺 紫 保 

     同 補 佐 人 弁 理 士   室 伏 良 信 

            主 文 

１ 被告ＤＫＳＨは，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録１記載のマキサカ

ルシトール原薬を輸入し，又は譲渡してはならない。 

２  被告岩城製薬は，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載 のマキ

サカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。 

 被告高田製薬は，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載 のマ

キサカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。 

 被告ポーラファルマは，平成２９年９月３日まで，別紙物件目録２記載

のマキサカルシトール製剤を譲渡し，又は譲渡の申出をしてはならない。 

３ 被告ＤＫＳＨは，別紙物件目録１記載のマキサカルシトール原薬を廃棄せよ。 

 被告岩城製薬は，別紙物件目録２記載 のマキサカルシトール製剤を廃

棄せよ。 

 被告高田製薬は，別紙物件目録２記載 のマキサカルシトール製剤を廃

棄せよ。 

 被告ポーラファルマは，別紙物件目録２記載 のマキサカルシトール製

剤を廃棄せよ。 

５ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

主文第１項ないし第４項と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 本件は，「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製
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造方法」という名称の発明に関する特許第３３１０３０１号の特許権（以下

「本件特許権」といい，同特許権に係る特許を「本件特許」という。）の共

有者の１名である原告が，被告ＤＫＳＨの輸入販売に係る別紙物件目録１記

載のマキサカルシトール原薬（以下「被告製品１」という。），並びに被告

岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマの販売に係る別紙物件目録

２記載 の各マキサカルシトール製剤（以下，個別には「被告製品

２ 」などといい，これらを併せて「被告製品２」といい，被告製品１と併

せて「被告製品」という。）の製造方法である別紙方法目録記載の方法（以

下「被告方法」という。なお，被告製品１は，別紙物件目録１において，被

告方法で製造されたものと特定されており，被告製品２は，別紙物件目録２

において，被告方法で製造されたマキサカルシトールの製剤と特定されてい

る。）は，本件特許に係る明細書（特許権設定登録時のもの。以下，図面と

併せて「本件明細書」という。なお，本件特許は平成１５年６月３０日以前

にされた出願に係るものであるから，本件特許に係る明細書は特許請求の範

囲を含むものである〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平

成１５年政令第２１４号〕。参照の便宜のため，本判決末尾に本件特許に係

る特許公報〔甲３〕の写しを添付する。）の特許請求の範囲の請求項１３

（以下，「本件特許の請求項１３」といったり，単に「請求項１３」という

ことがある。なお，請求項１３以外の特定の請求項についても，同様の表現

を用いることがある。）に係る発明（以下「本件発明」という。なお，特許

権の侵害に係る訴訟において，当該特許が特許無効審判により無効とされる

べきものと認められるか否かが争点となる場合には，請求項ごとに特許がさ

れたものとみなして審理判断することになるから〔特許法１０４条の３第１

項，１２３条１項柱書，１８５条参照〕，以下では，本件特許のうち，請求

項１３に係る発明〔本件発明〕についての特許を指して，「本件発明につい

ての特許」ということがある。また，本件特許のうち，請求項１３以外の特
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定の請求項〔例えば，請求項１〕に係る発明についての特許を指して，「請

求項１に係る発明についての特許」などということがある。）と均等であ

り，その技術的範囲に属すると主張して，特許法２条３項３号，１００条１

項，２項に基づき，被告製品の輸入，譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案

である。 

被告らは，被告方法が本件発明と均等ではないと主張するとともに，本件

発明についての特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められ

ると主張して，争っている。 

２ 前提となる事実（当事者間に争いがない事実以外は，末尾に証拠等を掲記す

る。） 

 当事者 

ア 原告は，医薬品の研究，開発，製造，販売及び輸出入等を業とする株式

会社である。 

イ 被告ＤＫＳＨは，医薬品の輸入，販売等を業とする株式会社である。 

ウ 被告岩城製薬，被告高田製薬，被告ポーラファルマは，それぞれ，医薬

品の販売等を業とする株式会社である。 

 マキサカルシトール 

原告は，活性型ビタミンＤ３誘導体であるマキサカルシトールを有効成分

とする角化症治療剤である商品名オキサロール軟膏・ローションを製造販売

している。 

活性型ビタミンＤ３の生理作用としては，古くからカルシウム代謝調節作

用が知られていたが，細胞の増殖抑制作用や分化誘導作用等の多岐にわたる

新しい作用が発見され，角化異常症の治療薬として期待されるようになって

いた。しかし，活性型ビタミンＤ３には血中カルシウムの上昇という副作用

の問題があった。 

原告は，活性型ビタミンＤ３であるカルシトリオールの化学構造を修飾し
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た物質であるマキサカルシトールが細胞増殖抑制作用，分化誘導作用を有し

ながら，血中カルシウム上昇作用が弱いことを見いだした。すなわち，下記

の左図がビタミンＤ３（非活性），中図がビタミンＤ３の１αと２５位が水酸

化して活性化したカルシトリオール（１α，２５ジヒドロキシビタミンＤ３）

であるが，原告は，カルシトリオールの２２位のメチレン基を酸素原子に置

き換えることによって，増殖抑制作用が１０～１００倍向上し，他方，副作

用である血中カルシウム，リンの上昇作用がカルシトリオールよりも著しく

弱い物質が得られることを見いだしたものである（弁論の全趣旨）。 

この構造の物質がマキサカルシトール（右図）である。 

 

 

 

原告は，昭和６０年１２月２６日（優先権主張・昭和５９年１２月２８

日），新規物質であったマキサカルシトールを含む９，１０－セコ－５，７，

１０（１９）－プレグナトリエン誘導体について特許出願をし（甲１），平

成４年１０月に特許権の設定登録を得た（特許第１７０５００２号）。同特

許権は，存続期間の延長登録を経て，平成２２年１２月２６日に存続期間が

満了した。 

本件発明は，このマキサカルシトールを含む構成要件Ａ（後記 で定義す

る。）に係る化合物の製造方法に関するものである。 

 本件特許権 

原告は，以下の特許権（本件特許権）を，ザ・トラスティーズ・オブ・コ
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ロンビア・ユニバーシティ・イン・ザ・シティ・オブ・ニューヨーク（以

下「コロンビア大学」という。）と持分２分の１ずつ共有している。 

ア 特 許 番 号  特許第３３１０３０１号 

イ 発 明 の 名 称  ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体

およびその製造方法 

ウ 出  願  日  平成９年９月３日 

エ 出 願 番 号  特願平１０－５１２７９５ 

オ 優  先  日  平成８年９月３日（米国６０／０２５，３６１によ

る優先権主張。以下「本件優先日」という。） 

カ 登 録 日  平成１４年５月２４日 

キ 存続期間の延長  本件特許権につき，平成２１年２月２４日に存続期

間の延長登録の出願が行われ，平成２２年３月３１日，

特許法６７条２項に基づき，以下の内容の存続期間延

長登録が行われた（なお，原告は，延長登録がされる

前の存続期間の末日までの差止めを求めているので，

本件では，上記延長登録の効果は問題とならない。）。 

 特許権の存続期間の延長理由となる処分 

薬事法（平成２５年法律第８４号による題名変更前のもの）１４条９

項に規定する医薬品に係る同項の承認 

 処分を特定する番号 

承認番号 ２１８００ＡＭＸ１０３８６０００ 

 処分の対象となった物 

マキサカルシトール（一般的名称） 

 処分の対象となった物について特定された用途 

掌蹠膿疱症 

 延長の期間 
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５年 

 本件発明 

本件特許の請求項１３の記載は，別紙特許公報（写し）の【特許請求の範

囲】【請求項１３】のとおりであり，これを構成要件に分説すると以下のと

おりである（以下，分説に係る各構成要件を，符号に対応して「構成要件

Ａ－１」などといい，構成要件Ａ－１ないしＡ－６を併せて「構成要件

Ａ」，構成要件Ｂ－１ないしＢ－３を併せて「構成要件Ｂ」という。）。 

Ａ－１ 下記構造を有する化合物の製造方法であって： 

 

Ａ－２ （式中，ｎは１～５の整数であり； 

Ａ－３ Ｒ１およびＲ２は各々独立に，所望により置換されたＣ１－Ｃ６ア

ルキルであり； 

Ａ－４ ＷおよびＸは各々独立に水素またはＣ１－Ｃ６アルキルであり； 

Ａ－５ ＹはＯ，ＳまたはＮＲ３であり，ここでＲ３は水素，Ｃ１－Ｃ６ア

ルキルまたは保護基であり； 

Ａ－６ そしてＺは，式： 

 

    のＣＤ環構造，式： 
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    のステロイド環構造，または式： 

 

のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未

保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していて

もよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有

していてもよい） 

Ｂ－１ （ａ）下記構造： 

            

（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである） 

を有する化合物を 

  Ｂ－２ 塩基の存在下で下記構造： 

 

           

（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱



 9 

離基である） 

を有する化合物と反応させて， 

Ｂ－３ 下記構造： 

 

を有するエポキシド化合物を製造すること； 

Ｃ （ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造するこ

と；および 

Ｄ （ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

Ｅ を含む方法。 

 無効審判請求及び訂正請求 

ア スイス法人であるセルビオス－ファーマ エス アー（以下「セルビ

オス社」という。）は，本件特許を無効とすることにつき，特許無効審

判（無効２０１３－８０００８０）を請求した（甲２８）。 

コロンビア大学及び原告は，平成２５年９月２５日，同日付け訂正請求

書（甲１５）により，本件特許の「明細書及び特許請求の範囲」を「訂正

明細書及び特許請求の範囲」（それぞれ「明細書」，「訂正明細書」とす

べきところを誤記したものと解する。前記のとおり，本件特許は平成１５

年６月３０日以前にされた出願に係るものであるから，特許請求の範囲は

明細書から分離されていない。参照の便宜のため，本判決末尾に同訂正請

求書に添付された「【書類名】特許請求の範囲」で始まる文書及び「【書

類名】明細書」で始まる文書の各写し〔以下，これらを併せて，「訂正

明細書」という。〕を添付する。）のとおり一群の請求項ごとに訂正す

ること（以下「本件訂正」という。請求項１３を後記のとおり訂正する
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こと〔以下「本件発明についての訂正」ということがある。〕を含む。）

を請求した。 

特許庁は，平成２６年７月２５日，「請求のとおり訂正を認める。本件

審判の請求は，成り立たない。」とする審決をした（甲２８）。 

イ 被告らは，本件特許の請求項１，２，４，６ないし１４，１６，１８な

いし３０に係る発明についての特許を無効とすることを求めて，特許無効

審判（無効２０１３－８００２２２）を請求した（乙１７）。 

コロンビア大学及び原告は，平成２６年４月３０日，同日付け訂正請求

書（甲２５）により，本件特許の「明細書及び特許請求の範囲」を「訂正

明細書及び特許請求の範囲」（平成２５年９月２５日付け訂正請求書と同

様に，それぞれ「明細書」，「訂正明細書」とすべきところを誤記したも

のと解する。）のとおり一群の請求項ごとに訂正すること（訂正の内容は，

本件訂正と同じである〔甲１５，２５〕。）を請求した。 

特許庁は，平成２６年９月２４日の口頭審理に先立って通知した同年８

月１日付け審理事項通知書（甲２９）で，本件発明についての訂正を認め

る旨の暫定的見解を示した。 

ウ 本件発明についての訂正は，目的物質及び出発物質を限定するとともに，

導入される側鎖を下記構造のもの（以下「マキサカルシトールの側鎖」

という。）に限定するという趣旨のものと理解される。 

           

本件発明についての訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的として，本件

明細書に記載された事項の範囲内においてするものであって，実質上特許

請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく（この点は，被告らも

争っていない。），被告方法は，本件訂正によって本件発明から除外され
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た部分に属しない（この点も争いがない。）から，被告方法が本件発明と

均等なものとして，同発明の技術的範囲に属するか否か，また，本件発明

についての特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められる

か否かは，訂正後の発明について検討すれば足りることになる。 

 訂正発明 

本件訂正後の請求項１３の記載は，別紙訂正明細書の特許請求の範囲【請

求項１３】のとおりであり，同項に係る発明（以下「訂正発明」という。）

を構成要件に分説すると次のとおりである（下線部が訂正箇所である。構

成要件Ａ－１，Ａ－２’ないしＡ－６’を併せて「構成要件Ａ’」とい

う。）。 

Ａ－１ 下記構造を有する化合物の製造方法であって： 

 

  Ａ－２’ （式中，ｎは１であり； 

  Ａ－３’ Ｒ１およびＲ２はメチルであり； 

  Ａ－４’ ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり； 

  Ａ－５’ ＹはＯであり； 

  Ａ－６’ そしてＺは，式： 

 

    のステロイド環構造，または式： 
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のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未

保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していて

もよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有

していてもよい） 

Ｂ－１ （ａ）下記構造： 

            

（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである） 

を有する化合物を 

  Ｂ－２ 塩基の存在下で下記構造： 

 

           

（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱

離基である） 
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を有する化合物と反応させて， 

Ｂ－３ 下記構造： 

 

を有するエポキシド化合物を製造すること； 

Ｃ （ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造するこ

と；および 

Ｄ （ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

Ｅ を含む方法。  

 被告らの行為 

ア 被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマは，平成２４年８

月１５日，それぞれ，被告製品２ ないし の製造販売について厚生労働

大臣の承認を受け，これらの製品は，同年１２月１４日，薬価基準収載さ

れた。 

イ 被告ＤＫＳＨは，スイスの製薬メーカーであるセルビオス社が被告方法

により製造した被告製品１を業として輸入し，少なくとも，被告高田製薬

及び被告ポーラファルマに対して販売している。 

被告製品２（被告岩城製薬の販売に係る被告製品２ を含む。）が原薬

（有効成分）として含有するマキサカルシトールは，いずれも被告方法に

よって製造されたものである。 

ウ 被告方法は，本件発明の構成要件Ａ，Ｂ－２，Ｄ（訂正発明の構成要件

Ａ’，Ｂ－２，Ｄ）を充足する。 

被告方法は，工程Ｉの出発物質Ａが，構成要件Ｂ－１の引用する構成要

件Ａ－６（訂正発明の構成要件Ａ－６’）の「Ｚ」が「ビタミンＤ構造」
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で「１以上の保護……の置換基を有している」構造のうちの２つの保護の

置換基を有している構造（シス（５Ｚ）セコステロイド構造）ではなく，

その幾何異性体であるトランス（５Ｅ）セコステロイド構造である点で，

構成要件Ｂ－１を充足しない。 

また，被告方法は，工程Ｉ，II の中間体Ｃが，シス（５Ｚ）セコステ

ロイド構造ではなく，トランス（５Ｅ）セコステロイド構造を有している

点で，構成要件Ｂ－３，Ｃを充足しない。 

３ 争点 

本件の争点は，①被告方法が本件発明（訂正発明）と均等なものとして，

本件発明（訂正発明）についての特許が特許無効審判により無効とされるべ

上記①が肯定され，上記

の有無である。 

ウのとおり，本件発明についての訂正が特許請求の範囲

の減縮を目的として，本件明細書に記載された事項の範囲内においてするも

のであって，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないこ

検討すれば足りる（そこで，後記第３では，訂正発明についての当事者の主

張を摘示する。）。 

 均等の第１要件（争点１） 

 均等の第２要件（争点２） 

 均等の第３要件（争点３） 

 均等の第４要件（争点４） 

 均等の第５要件（争点５） 

 無効理由１（乙９を主引例とする進歩性欠如）（争点６） 
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 無効理由２（乙４の２を主引例とする進歩性欠如）（争点７） 

 無効理由４（乙１４を主引例とする進歩性欠如）（争点８） 

 無効理由５（実施可能要件違反）（争点９） 

 無効理由６（サポート要件違反）（争点１０） 

 差止めの必要性（争点１１） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（均等の第１要件）について 

（原告の主張） 

訂正発明を公知技術と比べたときの特徴は，構成要件Ｂ及びＣに記載され

たマキサカルシトールの側鎖の導入法にあり，出発物質がビタミンＤ構造の

化合物である場合に，同物質がシス体であることは，上記の側鎖導入反応に

関係しておらず，訂正発明の特徴部分ではない。したがって，訂正発明と被

告方法の相違点である，出発物質がシス体であるか，トランス体であるかは，

訂正発明の本質的部分ではない。 

（被告らの主張） 

構成要件Ｂ－１の引用する構成要件Ａ－６’の「Ｚ」がビタミンＤ構造の

場合は「シス体」であることが，訂正発明の本質的部分であり，それが「ト

ランス体」である被告方法は，均等の第１要件を満たさない。 

すなわち，本件優先日当時，「トランス体」のビタミンＤ誘導体を出発物

質とし，当該物質を側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化し，「ト

ランス体」から「シス体」とすることで，マキサカルシトールと類似した構

造の化合物が得られることは広く知られていた。訂正発明の本質的部分は，

ステロイド環構造を有する化合物を出発物質とする場合と，ビタミンＤ構造

の化合物を出発物質とする場合では当然異なるものであり，製造工程短縮と

いう訂正発明の目的に照らすと，最終目的物であるマキサカルシトールが

「シス体」であることから，ビタミンＤ構造の化合物を出発物質とする場合
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は，「トランス体」から「シス体」への変換を不要とし，工程を１工程減ら

すべく，「シス体」を出発物質に選択したことは，訂正発明の本質的部分と

いうべきである。 

２ 争点２（均等の第２要件）について 

（原告の主張） 

 均等の第２要件は，対象製品等が特許発明と客観的にみて実質的に同一

かどうかの判断である。訂正発明の特徴は，マキサカルシトールの側鎖の

導入法にあるから，出発物質のシス体がトランス体に置換されても，技術

的に別の発明であると評価されることはなく，被告方法は，訂正発明の方

法と実質的に同一である。そして，被告方法を行うことにより，側鎖導入

反応の収率の向上と，さらに，その後のマキサカルシトールの側鎖の構造

を形成する工程数を短縮できるという，訂正発明の作用効果を享受してい

る。 

 訂正発明の反応は，出発物質と特定の試薬（構成要件Ｂ－２。被告方法

に対応するものとしては４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタ

ン。以下「本件試薬」という。）との反応によるエポキシ化合物中間体の

生成と，同中間体のエポキシ開環の２段階の反応からなるが，１段階目の

反応の後，後処理工程と精製工程を行って精製された反応中間体を取得し，

次いで，それを２段階目の反応に供して目的物質を得るという通常のプロ

セスに対し，１段階目の反応が終了したら，後処理や精製を行わず，その

まま，同一容器に還元剤を添加して，２段階目の反応を行うのがワンポッ

ト反応である。ワンポット反応は，訂正発明の構成要件として記載されて

いるものではなく，実施態様の１つであるが（すなわち，訂正発明の反応

はワンポット反応としても実施できるし，２段階の反応を別々に行うこと

もできる。），訂正発明の構成要件に規定された化学反応が，ワンポット

反応を可能とする条件を有しているという意味において，訂正発明の作用
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効果である。 

被告方法がワンポット反応を行っても，行わなくても，作用効果の同一性

は認められる。被告方法がワンポット反応を行っている場合は，訂正発明の

効果を最大限に享受していることになる。 

（被告らの主張） 

 訂正明細書には，工程短縮と，それによる収率の向上が訂正発明の目的

であることが記載されているところ，出発物質がトランス体である被告方

法では，工程IIIが不可欠であり，その分だけ，シス体から出発する訂正発

明の場合より工程数が多く，また，その結果，収率が低下する（乙１２）

ことが不可避であるので，被告方法は，製造工程の短縮という訂正発明の

効果を奏しない。 

 ワンポット反応による効果は，訂正発明の構成に基づくものではなく，

この点に関する原告の主張は，失当である。 

３ 争点３（均等の第３要件）について 

（原告の主張） 

被告方法において，シス体の出発物質ではなく，トランス体の出発物質を

用いて本件試薬との反応によるエポキシ化合物中間体の生成と，同中間体の

エポキシ開環の２段階の反応を行っても，生成されるトランス体の化合物を

目的物質であるシス体のマキサカルシトールに効率よく転換できることが知

られていた（甲１４）ので，被告方法における出発物質の置換は，被告製品

の製造時を基準としても，本件優先日を基準としても容易であった。一般に，

化学の分野では反応の予測が容易でないとしても，訂正発明におけるシス体

の出発物質をトランス体の出発物質で置換した反応について予測することは，

あたかも装置の部品を置き換えることと違いがない程度に容易である。 

（被告らの主張） 

トランス体の出発物質に適宜側鎖を導入していくことが，本件優先日当時，
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当業者に容易に行えたという事実は，均等の第３要件の充足を意味しない。

均等の第３要件は，違う技術を実施することの容易性ではなく，置換するこ

とによって当該発明を実現することが容易であることを求めるものである。

装置の発明で部品を置き換えるのとは異なり，訂正発明においてシス体の出

発物質をトランス体のものに置き換えた場合，まず，物性や化学的性質が異

なるトランス体でも同様に側鎖が導入できるかは不明であり，ましてその収

率は不明である。その上，最終的にシス体のマキサカルシトールを得るには，

光異性化反応が必要となるから，シス体をトランス体に置換して原告の主張

する「高い収率」が実現できるかは，当業者であっても，到底「容易に」想

到できないものである。 

４ 争点４（均等の第４要件）について 

（被告らの主張） 

本件優先日当時，①マキサカルシトールは公知物質であったこと，②被告

方法における出発物質，すなわちトランス体のビタミンＤ誘導体を出発物質

として，マキサカルシトールの側鎖に類似する側鎖を導入し，光異性化反応

によりシス体の目的物質を製造する方法が知られていたこと（乙４の２），

③上記と構造の類似する出発物質に対し，アルキル化により炭素原子数が４

～１２の側鎖（マキサカルシトールの側鎖は，炭素原子数が５の場合であ

る。）を導入する方法が知られていたこと（乙３の２），④本件試薬を用い

てエポキシ環を有する側鎖をアルコール化合物に導入し，還元剤でエポキシ

環を開環することにより，マキサカルシトールの側鎖を導入する方法が知ら

れていたこと（乙９），⑤本件試薬に類似する「４－ブロモ－２－メチル－

２－ブテン」の誘導体を使用して，ステロイド誘導体にマキサカルシトール

の側鎖と類似する側鎖を効率よく導入することが知られていたこと（乙１

４），⑥アルキル化に際し，エポキシ環を有する化合物をアルコールと反応

させることにより，グリシジルエーテル化合物を合成したり，エポキシ環を
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所望の方向に開環したりすることは，周知であったこと（乙６～８，１０，

１１）からすれば，被告方法におけるトランス体のビタミンＤ誘導体を出発

物質とし，本件試薬によりエポキシ環を有する側鎖を導入し，導入した側鎖

のエポキシ環を還元剤で開環して，マキサカルシトールの側鎖を導入した化

合物を得て，これを光異性化することにより，マキサカルシトールを得るこ

と（被告方法）は，本件優先日当時，当業者が容易に推考できたものという

べきであり，均等の第４要件を充足しない。 

（原告の主張） 

乙４の２には，トランス体の出発物質が記載されているが，これと反応さ

せる試薬により導入される側鎖は，マキサカルシトールの側鎖よりも長いも

のばかりであって，マキサカルシトールの側鎖は開示されていないし，仮に，

マキサカルシトールの側鎖を直接導入しようとしても，反応は進まない（甲

１３）。乙６～８には，グリシジルエーテルの製造法が記載されているが，

出発物質に当該方法を適用して得たグリシジルエーテル化合物のエポキシ環

を開環しても，マキサカルシトールとは異なる側鎖の化合物が生成する。ま

た，乙３の２は，マキサカルシトールの側鎖を導入する方法として，水銀を

含む試薬を必要とする方法を開示するのみである。したがって，被告方法は，

被告ら主張の公知技術に基づいて当業者が容易に推考できたものではない。 

５ 争点５（均等の第５要件）について 

（被告らの主張） 

均等の第５要件は，審査経過での限定のみならず，その明細書の成り立ち

等から発明の内容を意識的に限定した場合も含むものであるところ，訂正明

細書及びその引用する文献の記載内容からみて，訂正発明は，ビタミンＤ構

造の化合物を出発物質とする場合には，「シス体」の化合物を出発物質とす

ることにあえて限定したものと理解するほかない。 

（原告の主張） 
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トランス体の化合物を含むビタミンＤ３誘導体の合成ルートが学問的にはよ

く知られていても，医薬品の製造方法の発明において，シス体の目的物質を

合成する方法の出発物質はシス体であるのが自然であり，訂正発明におい

て，シス体のマキサカルシトールの製法の出発物質として自然なシス体のビ

タミンＤ構造を記載し，不自然なトランス体のビタミンＤ構造を記載しな

かったことに，何の不合理性もない。したがって，訂正明細書の発明の詳細

な説明において，出発物質に関する説明中に，トランス体の化合物を記載し

た文献（乙３の１，乙４の１）を引用する記載をしつつ，特許請求の範囲に

おいて，シス体のビタミンＤ構造のみを記載したことは，均等の第５要件の

「特段の事情」に当たらない。 

６ 争点６（無効理由１：乙９を主引例とする進歩性欠如）について 

（被告らの主張） 

 乙９には，訂正発明の構成要件Ｂ－２で特定される試薬に該当する「１

－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」を用い

て，エポキシ環を有する側鎖をアルコール化合物に導入し，還元剤でエポ

キシ環を開環することにより，マキサカルシトールの側鎖を導入する工程

が記載されている（以下，乙９に記載された発明を「乙９発明」とい

う。）。 

訂正発明と乙９発明とを対比すると，以下の点で相違し，その余の点で一

致する。 

乙９発明の出発物質及び目的物は，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する

構成要件Ａ－６’の「Ｚ」で特定される構造（ステロイド構造又はビタミン

Ｄ構造）を有していないのに対して，訂正発明の出発物質及び目的物は当該

構造を有している点（構成要件Ａ－１，Ａ－６’，Ｂ－１及びＢ－３）。 

 乙１４に示されるように，上記試薬に類似する「４－ブロモ－２－メチ

ル－２－ブテン」の誘導体を使用して，ステロイド誘導体にマキサカルシ
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トールの側鎖と類似する側鎖を効率よく導入することが知られており，ま

た，乙３の２，乙４の２に示されるように，ビタミンＤ誘導体を出発物質

として，マキサカルシトールの側鎖を当該誘導体に導入する方法も知られ

ていた。 

よって，当業者であれば，乙９発明及び上記技術事項に基づいて，乙９発

明で使用されている試薬を，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件

Ａ－６’の「Ｚ」で特定される構造の出発物質に適用してそのＯＨ基にマキ

サカルシトールの側鎖を導入した化合物を得る方法は，容易に想到できたこ

とであり，顕著な効果も存在しない。 

（原告の主張） 

 訂正発明と乙９発明は，以下の点で相違する（訂正発明の構成要件のう

ち，新規性・進歩性の判断において重要でない構成については，相違点と

して取り上げない。以下，同じ）。 

（相違点１）訂正発明では，訂正発明の構成要件Ｂ－１の引用する構成要件

Ａ－６’の「Ｚ」が「ステロイド環構造，またはシス型ビタミンＤ構造」

であるのに対し，乙９発明では，「メチル」である。 

（相違点２）訂正発明では，「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理

してマキサカルシトールを製造する工程」を含んでいるのに対し，乙９発

明では，この工程を含んでいない（乙９にエポキシ環の開環反応の記載が

あるが，「そのエポキシド化合物」が異なる。）。 

（相違点３）訂正発明では，目的物質がマキサカルシトールであるのに対

し，乙９には，その旨の記載がない。 

 訂正発明と乙９発明は，反応させる試薬が同じであっても，反応相手で

ある出発物質が全く異なり（乙９発明の低分子アルコールは，訂正発明の

出発物質とは大きく異なる。），訂正発明の出発物質の２２位のＯＨ基と

同試薬の反応性は，予測できるものではない。特に，訂正発明の高い収率
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やワンポット反応が可能なことは，全く予想できない。 

そもそも，乙９には試薬（低分子アルコールとの反応）の記載があるだけ

で，当該試薬を訂正発明の出発物質と反応させてマキサカルシトールの側鎖

の導入に使用することの示唆は全くない。 

被告は乙１４，乙３の２，乙４の２を引用するが，乙１４は，本件試薬と

は異なる試薬を用いた，マキサカルシトールの側鎖とは異なる側鎖の導入に

関する文献である。乙３の２は，プレニルブロミド試薬の反応と水銀化合物

の使用を伴うマキサカルシトールの側鎖の導入を記載しているが，収率を記

載していないから，同試薬の反応性に関する特段の開示は存在しない。乙４

の２は，マキサカルシトールの側鎖より長い側鎖の直接導入を記載している

が，マキサカルシトールの側鎖は直接導入ができないことを示唆している文

献である。 

 訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な

効果が存在する。 

７ 争点７（無効理由２：乙４の２を主引例とする進歩性欠如）について 

（被告らの主張） 

 乙４の２の請求項５の工程ｃ）及びｄ）には，トランス構造のビタミン

Ｄ誘導体を出発物質としてマキサカルシトールの類似物質を製造する方法

が開示されている（以下，乙４の２に記載された発明を「乙４発明」とい

う。）。 

訂正発明と乙４発明は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。 

（相違点１）訂正発明では，エポキシ環を含む特定の試薬を用いてエポキシ

環を含む側鎖を導入するのに対して，乙４発明では，当該試薬とは異なる

試薬を用いて側鎖を導入し，エポキシ環を還元剤で処理して開環する工程

についても開示がない点。 

（相違点２）訂正発明では出発物質としてシス体を用いるのに対して，乙４
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発明ではトランス体を用いる点。 

 乙９によれば，相違点１は容易に想到可能である。 

また，原告は，シス体とトランス体は置換容易と主張しているのであるか

ら，相違点２も容易に想到可能である。 

したがって，訂正発明は，乙４発明及び上記技術事項に基づいて当業者が

容易に想到することのできるものであり，顕著な効果も存在しない。 

（原告の主張） 

 訂正発明と乙４発明は，以下の点で相違する。 

 （相違点１）目的物質である下記構造の化合物について： 

 

訂正発明では，「Ａ’」は下記構造： 

 

であるのに対し，乙４発明では，「Ａ’」は，最も訂正発明に近いもので，

下記構造： 

 

である（なお，訂正発明の構成要件Ａ－６’の「Ｚ」がビタミンＤ構造で

ある場合，それはシス型であるのに対し，乙４発明ではトランス型のビタ

ミンＤ構造であるが，訂正発明において，出発物質のビタミンＤ構造がシ

ス型かトランス型かは重要ではないので，原告は「Ｚ」の構造を相違点と

していない。）。 

（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」（式中，

Ｅは脱離基）は下記構造： 
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であるのに対し，乙４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は，最も訂正発明に近

いもので，下記構造： 

 

である。 

（相違点３）訂正発明では，下記構造： 

n=1, R1, R2=メチル 

を有するエポキシド化合物を製造すること；が含まれるのに対し，乙４発

明では，側鎖構造が直接導入されて，下記構造： 

 

「Ａ’」は，最も訂正発明に近いもので，下記構造： 

 

が製造される。 

（相違点４）訂正発明では，「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理し

て化合物を製造すること；」が含まれるのに対し，乙４発明には，これに

相当する還元工程が含まれない（側鎖構造の直接導入）。 

 乙４の２には，マキサカルシトールの側鎖よりも長い側鎖を直接導入す
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る記載はあるが，マキサカルシトールの側鎖を導入する目的は示唆されて

いない。 

 訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な

効果が存在する。 

８ 争点８（無効理由４：乙１４を主引例とする進歩性欠如）について（なお，

無効理由３は欠番である。） 

（被告らの主張） 

 乙１４には，①「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導体が，

ステロイド環構造を有する化合物の側鎖の２２位のＯＨ基を高収率でアル

キル化する試薬であること，そして，②その酸化により導入されたエポキ

シ環も高収率で開環すること，が開示されている（以下，乙１４に記載さ

れた発明を「乙１４発明」という。）。 

訂正発明と乙１４発明は，以下の点で相違し，その余の点で一致する。 

（相違点１）乙１４発明が「４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン」の誘導

体の試薬を用いるのに対して，訂正発明では，「４－ブロモ－２，３－エ

ポキシ－２－メチルブタン」を試薬として用いる点。 

（相違点２）乙１４発明では，導入する側鎖がマキサカルシトールの側鎖と

類似する構造であるのに対して，訂正発明で導入される側鎖はマキサカル

シトールの側鎖と同一の側鎖である点。  

 乙９は，１０種類の異なる構造を有するアルコール類について「４－ブ

ロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」（本件試薬）が反応するこ

とを報告するものであり，当業者は，類似の構造を有する他の物質にも当

該反応が応用できることを当然に理解する。乙１４により，乙１４発明に

係る試薬を用いると高収率でステロイド環構造の出発物質の２２位のＯＨ

基に側鎖を導入できることを知る当業者であれば，当該試薬に代えて，乙

９記載の本件試薬を，ビタミンＤ構造やステロイド環構造の出発物質に適
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用することを容易に想到する。そして，乙９において導入されている側鎖

はマキサカルシトールの側鎖であるから，乙９に基づき，マキサカルシ

トールの側鎖をステロイド環構造の化合物の２２位のＯＨ基に導入するこ

とは容易に想到することである。 

したがって，訂正発明は，乙１４発明及び上記技術事項に基づいて当業者

が容易に想到することのできるものであり，顕著な効果も存在しない。 

（原告の主張） 

 訂正発明と乙１４発明は，以下の点で相違する。 

（相違点１）目的物質である下記構造の化合物について：  

 

訂正発明では「Ａ’」は下記構造： 

 

である（構成要件Ａ－１，Ａ－３’）のに対し，乙１４では，「Ａ’」は下

記構造： 

 

である。 

（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下

記構造： 

 



 27 

である（構成要件Ｂ－２）のに対し，乙１４では，化合物「Ｅ－Ｂ」は下

記構造： 

 

である。 

（相違点３）訂正発明では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により下記

構造： 

n=1, R1, R2=メチル 

を有するエポキシド化合物を製造すること；が含まれるのに対し，乙１４

では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により，下記構造の化合物を生

成し， 

 

次いで，香月―シャープレス反応を用いて，下記構造： 
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のエポキシ化合物が製造される。 

 乙１４と乙９のいずれにも，マキサカルシトールの側鎖の導入の記載は

なく，乙１４及び乙９から，訂正発明を容易に想到できるという論理は導

かれるはずがない。 

 訂正発明には，高い収率でワンポット反応が可能であるという，顕著な

効果が存在する。 

９ 争点９（無効理由５：実施可能要件違反）について 

（被告らの主張） 

訂正明細書の発明の詳細な説明において，本件試薬を用いたアルキル化反

応として具体的に反応の詳細及び収率が示されているのは，目的物質及び出

発物質がステロイド環構造の場合であり，ビタミンＤ構造の場合については

具体的な記載が全くない。そして，ビタミンＤ構造の場合に，ステロイド環

構造の場合と同様に反応するか，するとしてその効果はどの程度のものかを

予測することができず，過度の試行錯誤が必要であり，訂正明細書の発明の

詳細な説明には，訂正発明のうち，目的物質及び出発物質がビタミンＤ構造

の場合について，当業者が実施することができるような記載がない。 

（原告の主張） 

訂正明細書には，反応図Ｂとして，出発物質と試薬とを塩基の存在下に反
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応させる工程 と，工程 で得られたエポキシ化合物のエポキシ環を還元剤

を使用して開環する反応である工程 とからなる，訂正発明に対応する反応

が記載され，工程 は，反応図Ａの方法と同様に実施できると記載されてい

る。訂正明細書には，出発物質として，ステロイド構造を有する化合物と，

ビタミンＤ構造を有する化合物のいずれをも使用可能であることが説明され

ており，反応図Ａの反応について，ステロイド構造と非ステロイド構造とを

区別せず，好ましい反応条件が記載され，また，工程 の反応条件について

も，ステロイド構造と非ステロイド構造とを区別せず，好ましい反応条件が

記載されている。したがって当業者は，目的物質及び出発物質がステロイド

構造の場合でも，ビタミンＤ構造の場合でも，訂正明細書に記載されている

反応条件を適用して，訂正発明が実施可能であることを容易に認識すること

ができる。 

１０ 争点１０（無効理由６：サポート要件違反）について 

（被告らの主張） 

訂正明細書の発明の詳細な説明におけるステロイド環構造を有する化合物

を出発物質にした反応しか具体的に開示していない記載を，ビタミンＤ（セ

コステロイド）構造を有する化合物を出発物質にする場合にまで一般化でき

ないことは，上記９のとおりであり，また，アルキル化に用いる本件試薬に

ついても，訂正明細書の実施例等で効果が確認されているのは，４－ブロモ

－２，３－エポキシ－２－メチルブタンのみであり，訂正発明の試薬に含ま

れる他の試薬が同様に反応するか否かも不明である。 

したがって，訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載されてい

ない発明を含んでいる。 

（原告の主張） 

訂正明細書の発明の詳細な説明には，訂正発明におけるビタミンＤ構造を

有する出発物質の反応についても，明確かつ十分に記載されている。 
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１１ 争点１１（差止めの必要性）について 

（原告の主張） 

被告方法は，訂正発明と均等なものとして，訂正発明の技術的範囲に属す

るから，被告ＤＫＳＨが，業として，被告方法によって生産された物である被

告製品１を輸入，譲渡する行為，並びに，被告岩城製薬，被告高田製薬及び

被告ポーラファルマが，各々，被告方法によって生産されたマキサカルシ

トールを原薬（有効成分）として含有する被告製品２を譲渡し，又は譲渡の

申出をする行為は，いずれも，本件特許権に係る原告の持分権を侵害する。 

したがって，原告は，被告らに対し，被告製品の譲渡等の差止請求権（特

許法１００条１項）及び被告製品の廃棄請求権（同条２項）を有する。 

（被告らの主張） 

争う。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（均等の第１要件）について 

 被告方法が訂正発明の構成要件Ａ’，Ｂ－２，Ｄを充足すること，また，

被告方法における出発物質Ａ及び中間体Ｃが，シス体のビタミンＤ構造の

化合物ではなく，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造の化

合物であるという点で，被告方法が訂正発明の構成要件Ｂ－１，Ｂ－３，

Ｃを文言上充足しないことは，いずれも争いがない。 

特許請求の範囲に記載された構成中に，相手方が製造等をする製品又は用

いる方法（以下「対象製品等」という。）と異なる部分が存する場合で

あっても，①同部分が特許発明の本質的部分ではなく（第１要件），②同部

分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達すること

ができ，同一の作用効果を奏するものであって（第２要件），③上記のよう

に置き換えることに，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有

する者（当業者）が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到するこ
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とができたものであり（第３要件），④対象製品等が，特許発明の特許出願

時における公知技術と同一又は当業者がこれから当該出願時に容易に推考で

きたものではなく（第４要件），かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願

手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特

段の事情もないとき（第５要件）は，対象製品等は，特許請求の範囲に記載

された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属する（最高裁平

成１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁［ボールスプ

ライン事件］参照）。 

そこで，以下，出発物質及び中間体にトランス体のビタミンＤ構造の化合

物を用いる被告方法が，訂正発明においてシス体のビタミンＤ構造の化合物

を用いる場合と均等なものといえるか，順次，均等の要件を判断する。 

 特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得

なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有

の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した

点にあるから，明細書の特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特

許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核をなす特徴的部分が

特許発明における本質的部分であると理解すべきである。 

まず，訂正発明のうち，原告が被告方法と対比している場合（マキサカル

シトールを目的物質とし，本件試薬を使用する場合）は，出発物質（構成要

件Ｂ－１）と本件試薬を塩基の存在下で反応させて中間体のエポキシド化合

物（構成要件Ｂ－３）を製造し（以下「第１段階の反応」という。），同

エポキシド化合物を還元剤で処理して（エポキシ環を開環して），マキサカ

ルシトールを得る（構成要件Ｃ。以下「第２段階の反応」という。）こと

からなるものである。 

そして，訂正明細書（甲１５）には，訂正発明の解決すべき課題，訂正発

明の目的，訂正発明の効果につき明確な記載はなく，「下記構造……を有す
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る化合物の製造方法は新規であり……多様な生理学的活性を有することがで

きるビタミンＤ誘導体の合成に有用である。」（訂正明細書２５頁）と記載

されているにすぎないが，訂正明細書の「発明の背景」の記載（訂正明細書

１５～１６頁）や実施例の記載（訂正明細書４９～５７頁）を総合すると，

訂正発明は，従来技術に比して，マキサカルシトールを含む訂正発明の目的

物質を製造する工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる（な

お，ワンポット反応が可能であることは，訂正明細書に「工程 の反応は工

程 の後に，より具体的にはシリカゲルクロマトグラフィーなどの適切な方

法によって工程 の反応生成物を精製した後に実施することができ，あるい

はまたそれは，工程 の反応生成物を精製することなくそれを含む混合物に

還元剤を直接添加することによって実施することもできる。工程 を工程

の後に生成物を精製することなく実施する方法は「ワンポット反応」と称さ

れ，この方法は操作上の冗長さが少ないので好ましい。」〔訂正明細書４１

頁〕と記載されているとおり，訂正発明の一部の実施態様において得られる

効果にすぎず，訂正発明の構成要件を充足する方法を使用すれば常にワン

ポット反応が可能となるものではないから，訂正発明の奏する効果であると

は認められない。また，高い収率が得られることも，収率が必ずしも高くな

い結果を含む実施例８～２４も訂正発明の実施例として記載されており，訂

正発明の構成要件を充足する方法を使用すれば常に高い収率が得られるとい

うものではないから，訂正発明の奏する効果であるとは認められない。）。 

ここで，訂正発明が工程を短縮できるという効果を奏するために採用した

課題解決手段を基礎付ける重要な部分（訂正発明の本質的部分）は，ビタミ

ンＤ構造又はステロイド環構造を有する目的物質を得るために，かかる構造

を有する出発物質に対して，構成要件Ｂ－２の試薬（本件試薬を含む。）を

塩基の存在下で反応させてエポキシド化合物を製造し（第１段階の反応），

同エポキシド化合物を還元剤で処理する（エポキシ環を開環する）（第２段
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階の反応）という２段階の反応を利用することにより，所望の側鎖（マキサ

カルシトールの側鎖）を導入するところにあると認めるのが相当である。 

 被告らは，出発物質がビタミンＤ構造の場合，シス体を用いることと構

成要件Ｂ－２の試薬（本件試薬を含む。）を用いることの組合せが訂正発

明の特徴であり，出発物質がシス体であることも，訂正発明の本質的部分

である旨主張する。 

そこで，シス体とトランス体の意義についてみると，以下のとおりである。 

ビタミンＤ類の基本的な骨格として，側鎖を除いた， 

 

という構造を共に有している。 

この基本骨格には上部の二環から繋がる３つの二重結合があり，これを通

常「トリエン」と呼ぶ。この「トリエン」は，二重結合部分では結合を軸と

して回転することができない。そのため，ビタミンＤ類には，このトリエン

構造に由来する幾何異性体が下図に示すように２つ存在する。 

 

この左側のトリエンの並び方のものを「シス体」（５Ｚ）といい，右側の

並び方のものを「トランス体」（５Ｅ）という。 

ビタミンＤ構造の出発物質がシス体であっても，トランス体であっても，

５位
５位

シス体
トランス体
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第１段階の反応で，出発物質の２２位のＯＨ基に塩基の存在下で本件試薬と

反応させてエポキシド化合物を合成する下図のような反応 

 

 に変わりはなく，第２段階の反応で，エポキシ環を開環してマキサカルシ

トールの側鎖を導入する下図のような反応 

 

 にも変わりはない。 

  被告方法は，ビタミンＤ構造の出発物質に本件試薬を使用し，第１段階

の反応と第２段階の反応という２段階の反応を利用している点において，

訂正発明と課題解決手段の重要部分を共通にするものであり，出発物質及

び中間体がシス体であるかトランス体であるかは，課題解決手段において

重要な意味を持つものではない。 

 以上によれば，目的物質がビタミンＤ構造の場合において，出発物質及

び中間体がシス体であるかトランス体であるかは，訂正発明の本質的部分

でないというべきである。 

したがって，被告方法は，均等の第１要件を充足する。 

 ２ 争点２（均等の第２要件）について 

 訂正発明によるマキサカルシトールの製造方法は，

従来技術に比して工程を短縮できるという効果を奏するものと認められる。 

 被告方法は，ビタミンＤ構造の出発物質に本件試薬を使用し，第１段階

の反応と第２段階の反応という２段階の反応を利用している点において，
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出発物質及び中間体をシス体からトランス体に置き換えても，従来技術に

比して工程を短縮できるという訂正発明の目的を達することができ，訂正

発明と同一の作用効果を奏するものと認められる。 

 被告らは，出発物質がトランス体である被告方法では，トランス体の物

質Ｄをシス体に転換する工程 III が不可欠であり，その分だけ，シス体か

ら出発する訂正発明の場合より工程数が多く，また，その結果，収率が低

下することが不可避であるので，被告方法は，製造工程の短縮という訂正

発明の効果を奏しない，と主張する。 

しかし，被告方法の工程 IIIにおいてトランス体をシス体に転換する工程

を加味しても，最終的な工程数は従来方法よりも改善されていると認められ

るから，被告方法が訂正発明と同一の作用効果を奏しないとはいえない。 

なお，原告は，均等の第２要件の判断において，訂正発明の構成要件に対

応しないトランス体からシス体への変換工程は考慮の対象でない旨主張して

いるが，被告方法の工程 I,II のみと訂正発明とを対比すると，被告方法の

工程 I,II ではトランス体の物質Ｄが得られるにすぎず，医薬品の有効成分

として有用なシス体のマキサカルシトールを得ることはできないのであるか

ら，訂正発明と同一の作用効果を奏しないことが明らかであり，訂正発明と

対比すべきは被告方法の全部でなければならない。 

 以上によれば，被告方法は，訂正発明と同一の作用効果を奏する。 

したがって，被告方法は，均等の第２要件を充足する。 

３ 争点３（均等の第３要件）について 

 所望のビタミンＤ誘導体を製造するに際し，トランス体の化合物を出発

物質として，適宜側鎖を導入し，シス体のビタミンＤ誘導体を得る方法は，

本件優先日当時，既に当業者の知るところであった（甲１４，乙１，２）。 

そうすると，訂正発明を知る当業者は，被告方法実施時点において，訂正

発明におけるビタミンＤ構造の出発物質をシス体からトランス体に置き換え，
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最終的にトランス体の物質Ｄをシス体に転換するという被告方法を容易に想

到することができたものと認められる。 

 被告らは，物性や化学的性質が異なるトランス体でも訂正発明と同様に

側鎖が導入できるかは不明であり，ましてその収率は不明であるから，当

業者は置換を容易に想到できないと主張する。 

しかし，マキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する第２２位のＯ

Ｈ基は，トランス体とシス体とで構造が異なる二重結合の位置から遠く，こ

れら二重結合の位置によってマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が

異なるとは考え難いから，当業者は，シス体のビタミンＤ構造の化合物を出

発物質とした場合であっても，訂正発明と同様に，マキサカルシトールの側

鎖の導入が可能であると認識し，トランス体とシス体の置換を容易に想到で

きるものと認めるのが相当である。 

 以上によれば，当業者は，被告方法の実施時点において，訂正発明の出

発物質及び中間体をトランス体からシス体に置き換えることを容易に想到

できたものというべきである。 

したがって，被告方法は，均等の第３要件を充足する。 

４ 争点４（均等の第４要件）について 

 被告らは，被告方法は，乙４発明を中心とする本件優先日時点における

公知技術に基づいて，容易に推考できたものであると主張する。 

 乙４の２は，本件優先日（平成８年９月３日）前である平成４年８月１

３日に頒布された公表特許公報（特表平４－５０４５７３）である。 

乙４の２の請求項５の発明の工程ｃ），ｄ）には，以下の方法（乙４発明）

が開示されている（甲２９・５～７頁，乙４の２）。 

ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）－ビス－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－９，

１０－セコ－プレグナ－５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）－トリエン－

２０（Ｓ）－オールを，式Ｚ－Ｒ３［式中，Ｚは脱離基，例えばハロゲン，
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p-トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で

示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して，式Ⅲ 

 

［式中，Ｒ３はＲ（Ｒは前記と同意義またはその類似体である），または

要すればＲに変換し得る基である。］ 

で示される化合物を生成し； 

ｄ）上記式Ⅲの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの

変換および脱保護に付して，式Ｉ 

 

 ［式中，Ｒは，要すれば水酸基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル

基を表す。］ 

 の化合物またはその類似体を製造する方法。 

 乙４発明と被告方法は，トランス体のビタミンＤ誘導体を出発物質とし，

当該物質を試薬で塩基性条件下にアルキル化し，トランス体の化合物を生



 38 

成し，これをシス体に転換して所望のシス体のビタミンＤ誘導体である目

的物質を製造する方法である点で一致し，以下の点で相違する。 

（相違点１）被告方法では，４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブ

タン（本件試薬）により側鎖を導入し，本件試薬により導入されたエポキ

シ環を開環しているのに対し，乙４発明では側鎖導入試薬は式Ｚ－Ｒ３で

示される試薬であり，試薬がエポキシ基を含まず，試薬で導入されたエポ

キシ環を還元剤で処理して開環する工程についても開示がない点。 

（相違点２）被告方法の目的物質はマキサカルシトールであり，導入される

側鎖の炭素原子数が５であるのに対して，乙４発明の目的物質は，導入さ

れた側鎖の炭素原子数が７～１２であり，マキサカルシトールではない点。 

 相違点２について 

乙４発明の目的物質はマキサカルシトールではないから，乙４発明から被

告方法を推考するには，まず，乙４発明をマキサカルシトールの製造に応用

する動機付けが必要である。 

この点，乙４の２・６頁右上欄１０行以下には，「化合物３……は，非常

に多目的な中間体であり，本発明の化合物Ｉの製造用の中間体であるばかり

ではなく，基Ｒが本発明のもの以外である式Ｉの他の類似体，例えば既知の

２２－オキサ－１，２５－（ＯＨ）２Ｄ３の中間体でもある。実際，本発明

の化合物と直接生物学的に比較するための２２－オキサ－１，２５－（ＯＨ）

２Ｄ３の対照サンプルの合成のために，図式１および２の両方の反応を適宜

使用した。」との記載がある。 

ここでいう「化合物３」は，乙４発明の出発物質（被告方法の出発物質と

同じ，トランス体のビタミンＤ誘導体），「２２－オキサ－１，２５－（Ｏ

Ｈ）２Ｄ３」はマキサカルシトールであるから，当業者は，上記示唆に基づ

き，乙４発明の出発物質を出発物質とし，乙４発明の目的物質に代えてマキ

サカルシトールを目的物質とすることを容易に推考できると認めるのが相当
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である。 

 相違点１について 

相違点２を克服し，目的物質をマキサカルシトールとした場合，乙４発明

の試薬で導入される側鎖はマキサカルシトールの側鎖ではないのであるから，

マキサカルシトールの側鎖を導入するには，別の試薬による別の反応が必要

となる。 

乙４の２と同一の出願人による乙３の２には，乙４発明の出発物質を出発

物質とし，乙４発明と同じ試薬で塩基条件下にアルキル化して，炭素原子数

４～１２のアルキル基を導入することが開示され，乙３の２の第２表の「化

合物番号７」には，「－(ＣＨ２)２－Ｃ（ＯＨ）Ｍｅ２」という，マキサカル

シトールの側鎖を有するトランス体の化合物（トランス体である点と，２１

位のメチル基の立体構造がマキサカルシトールとは異なる。）が得られたこ

とが開示されている。 

この化合物７は，酢酸水銀Ⅱを用いて化合物４から製造され（乙３の２の

製造例１２），化合物４は，４－ブロモ－２－メチル－２－ブテンを用いて

化合物３（乙４発明の出発物質と，２１位のメチル基のみが異なる化合物）

から製造されたものである（乙３の２の製造例１１）。この反応を図示する

と，以下のとおりである。 

 

これらの公知文献に接した当業者は，乙４発明の出発物質を出発物質とし，
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乙３の２の製造例１１と同様の方法により出発物質の２２位のＯＨ基を上記

中図のような側鎖に置換し，続いて乙３の２の製造例１２と同様の方法によ

り側鎖をマキサカルシトールの側鎖に置換し，最後にトランス体からシス体

に転換する方法によりマキサカルシトールを製造する方法を，容易に推考で

きるといえる。 

しかし，これと異なり，本件試薬を用いて出発物質の２２位のＯＨ基をエ

ポキシ化し，続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導入

し，最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造する

という方法については，乙４の２，乙３の２には何らの記載も示唆もない。 

この点，本件試薬自体は公知であった（乙９）が，乙９記載の試薬をマキ

サカルシトールの製造に使用することは，乙４の２にも，乙９にも，本件訴

訟に書証として提出された他の公知文献にも，記載されておらず，その示唆

もない。 

そうすると，上記のとおり，乙４発明をマキサカルシトールの製造に応用

することを想到した当業者においても，乙９記載の試薬を乙４発明と組み合

わせて被告方法を推考する動機付けがあるとはいえない。相違点１は，当業

者において容易に推考できるものとはいえない。 

 以上によれば，被告方法は，被告ら主張の公知技術から容易に推考でき

たものとはいえない。 

したがって，被告方法は，均等の第４要件を充足する。 

５ 争点５（均等の第５要件）について 

 被告らは，訂正発明のうち，出発物質がビタミンＤ構造の場合は，出発

物質がシス体に意識的に限定されたものとみるべきである旨主張する。 

 訂正明細書（甲１５）の特許請求の範囲の請求項１３において，構成要

件ＡのビタミンＤ構造を図示した箇所や，他の請求項においてビタミンＤ

構造を図示した箇所には，シス体のビタミンＤ構造が図示されている（訂
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正明細書１～１２頁）。 

また，訂正明細書の発明の詳細な説明には，ビタミンＤ構造，訂正発明の

出発物質，中間体又は目的物質を説明した箇所で，シス体のビタミンＤ構造

が図示されている（訂正明細書１７～１９，２１，２２，２４，２７，３２，

３４～３８，４３，４５～４８頁）。 

しかし，訂正明細書には，「シス体」，「トランス体」，「５Ｅ」，「５

Ｚ」といった，シス体とトランス体の区別を明示する用語は使用されておら

ず，トランス体を用いる先行技術との相違によって，本件特許が登録される

に至ったような事情も見当たらない。 

そうすると，訂正発明において，出発物質及び中間体がビタミンＤ構造の

場合に，シス体に意識的に限定したとか，トランス体を意識的に除外したと

までは認められない。 

 被告らは，明細書に他の構成の候補が開示され，出願人においてその構

成を記載することが容易にできたにもかかわらず，あえて特許請求の範囲

に特定の構成のみを記載した場合には，当該他の構成に均等論を適用する

ことは，均等論の第５要件を欠くこととなり，許されないと解するべきで

あるところ（知財高裁平成２４年９月２６日判決・判時２１７２号１０６

頁［医療用可視画像の生成方法事件］），①訂正明細書に，出発物質とし

て使用できる公知化合物の例として引用されている「国際特許公開公報Ｗ

Ｏ９０－０９９９１（１９９０年９月７日）およびＷＯ９０／０９９９２

（１９９０年９月７日）に記載された所望により水酸基が保護されている

９，１０－セコ－５，７，１０（１９）－プレグナトリエン－１α，３β，

２０β－トリオール」（訂正明細書３０頁）は，そこに引用された国際特

許公開公報（乙３の１，乙４の１）に対応する日本特許公表特許公報（乙

３の２，乙４の２）を見るとトランス体のビタミンＤ構造化合物であり，

トランス体とシス体を明確に区別している，②目的物質であるマキサカル
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シトールは，シス体として医薬品の製造承認を受け，構造式においてもシ

ス体であることが明記されている（乙５），③訂正発明の中間体のエポキ

シアルキシ部分の水素原子は立体異性の配置をとるところ，構成要件Ｂ－

３はそれを表示するために，化学結合を波線で「 Ｈ」と記載し，Ｈの付

け根の立体構造がＲ体とＳ体の立体異性体の双方を含むことを明示してい

る，④訂正明細書には，ＳＯ２により保護されたビタミンＤ構造の例として

左右２つの図が図示されており（訂正明細書２８頁），これは単結合で回

転した同一の化合物であるが，にもかかわらず右の図を記載したのは，Ｓ

Ｏ２を脱離した後に生成するトランス体を意識したものである，等の点を指

摘して，本件特許の出願人であるコロンビア大学及び原告（以下「出願人

ら」という。）において，出発物質をシス体に意識的に限定したものであ

る旨主張する。 

しかし，まず，上記①の点についてみると，訂正明細書に引用された文献

の内容においてトランス体とシス体を区別していたとしても，訂正明細書の

本文においてトランス体とシス体を明確に区別した記載がないことは上記の

とおりであり，出願人らが出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となる

ものではない。 

次に，上記②の点についてみると，目的物質がシス体であるからといって，

出発物質もシス体でなければならないわけではなく，出願人らが出発物質を

意識的に限定した根拠となるものではない。トランス体の出発物質からシス

体の目的物質を得る方法は公知であったが（乙１，２，乙３の２，乙４の

２），訂正明細書にそのような他の構成の候補が開示されていたわけではな

いから，出願人らにおいて出発物質にトランス体を記載しなかったからと

いって，出発物質をシス体に意識的に限定したとまではいえない。 

対象製品等に係る構成が，特許出願手続において特許請求の範囲から意識

的に除外されたというには，出願人又は特許権者が，出願手続等において，
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対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し，あるい

は補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど，対象製品

等に係る構成を明確に認識し，これを特許請求の範囲から除外したと外形的

に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきであり，特許出願

当時の公知技術等に照らし，対象製品等に係る構成を容易に想到し得たにも

かかわらず，そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけで

は，対象製品等に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したというこ

とはできないというべきである（知財高裁平成１７年 第１００４７号同１

８年９月２５日判決［椅子式エアーマッサージ機事件］参照）。 

上記③の点についてみると，Ｒ体－Ｓ体の立体異性（鏡像異性）とシス体

－トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異なるものであるから，訂

正明細書においてＲ体とＳ体の区別を前提とする記載があるからといって，

出発物質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではない。 

上記④の点についてみると，被告らの指摘する図がトランス体を意識した

記載であると認めるに足りる証拠はなく，ＳＯ２の付加により保護されたビ

タミンＤ構造について２種類の図（トランス体とシス体ではなく，同一の構

造を回転させた図）を記載したからといって，出発物質をシス体に意識的に

限定した根拠となるものではない。 

 以上によれば，本件において，出発物質をトランス体とする被告方法が

本件特許の出願手続等において特許請求の範囲から意識的に除外されたも

のに当たるなどの特段の事情はない。 

したがって，被告方法は，均等の第５要件を充足する。 

６ 争点６（無効理由１：乙９を主引例とする進歩性欠如）について 

 乙９は，本件優先日（平成８年９月３日）前である昭和５７年（１９８

２年）に頒布された，「CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS」と題する

書籍に登載された，「１－ハロ－３－メチル－２，３－エポキシブタンと
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アルコール類との反応」と題する論文である。 

乙９には，以下の方法（乙９発明）が開示されている。 

１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタンと，ア

ルコール類とを，アルカリ金属アルコキシドの存在下で反応させ，エポキシ

エーテルを生成する方法。 

 「１－ブロモ（又はクロロ）－３－メチル－２，３－エポキシブタン」

は訂正発明の本件試薬に，「アルカリ金属アルコキシド」は訂正発明の

「塩基」に相当するから，乙９発明と訂正発明とは，以下の点 

  「（ａ）下記構造：   

 

（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯである） 

を有する化合物を塩基の存在下で下記構造： 

 

を有する化合物と反応させて，下記構造： 

 

（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙの定義は上記のとおり，ｎ＝１．Ｒ１及びＲ２はメチル

である）を有するエポキシド化合物を製造すること； 

（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

を含む方法。」 

 すなわち，ＯＨ基を有する化合物を出発物質とし，当該物質を塩基の存在

下で本件試薬と反応させてエポキシド化合物を製造する方法である点で一
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致し，以下の点で相違する。なお，原告は，「塩基の存在下」についても

相違点であるかのように主張する部分があった（原告第３準備書面２０～

２１頁）が，最終的には相違点として主張しないものと解される（原告第

１４準備書面５頁）。 

（相違点１）訂正発明では，出発物質の「Ｚ」はシス型のビタミンＤ構造

（ステロイド環構造であってもよいが，進歩性の判断の結論に影響しな

い。）である（構成要件Ａ－６）のに対し，乙９発明では「メチル」であ

る点。 

（相違点２）訂正発明が「（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して

化合物を製造する工程」（構成要件Ｃ）を含んでいるのに対し，乙９発明

がこの工程を含むかは必ずしも明らかでない点。 

（相違点３）乙９発明で生成されるのはエポキシエーテルであって，訂正発

明の目的物質ではない点。 

 相違点３について 

ア 乙９発明は，訂正発明の目的物質を製造するものではないから，乙９発

明から訂正発明を想到するには，まず，乙９発明を訂正発明の目的物質

（例えば，マキサカルシトール）の製造に応用する動機付けが必要である。 

マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質自体は公知であった（乙

４の２）が，その製造に乙９発明の試薬を用いることについては，乙９に

も，乙４の２にも，本件訴訟に書証として提出された他の公知文献にも記

載されておらず，その示唆もない。 

イ 被告らは，ビタミンＤ誘導体を出発物質としてマキサカルシトールの側

鎖と類似する側鎖を当該誘導体に導入する方法が検討されていたところ

（乙３の２，乙４の２），乙９は，同様に，特定の側鎖構造の導入という

技術課題に関するものであり，乙９で出発物質として開示されているイソ

プロピルアルコール（ｄ Ｒ＝ｉ－Ｃ３Ｈ７）は，ビタミン誘導体の側鎖
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の２０位の部分と構造が類似しているから，当業者であれば，乙９の試薬

をビタミンＤ構造やステロイド構造の出発物質に適用して，マキサカルシ

トールの側鎖を導入させることを容易に想到する，と主張する。 

しかし，イソプロピルアルコールは分子量６０の低分子量の液体であり，

乙９に開示されている他のアルコール類も全て分子量３２～１０８程度の

液体であるのに対し，訂正発明の出発物質は，分子量が約３００の，常温

で固体の物質であって，以下の図に示すように，その構造は大きく異なっ

ている。 

 

  そうすると，当業者において，乙９に記載された反応がステロイド構造

やビタミンＤ構造の出発物質に対しても同様に適用可能であると考え，乙

９の試薬をビタミンＤやステロイド構造の出発物質と組み合わせることを

容易に想到するとはいえない。 

  被告らは，薬学研究者の意見書（乙１５）を提出するが，イソプロピル

アルコールとビタミンＤ構造の出発物質との構造の相違について説明され

ているものではなく，上記認定を左右するものではない。 

  また，被告らは，乙９が特定の側鎖構造の導入という技術課題に関する

ものであると主張するが，乙９はマキサカルシトールの側鎖の導入を技術

課題としたものではないから，マキサカルシトールの側鎖の導入という技
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術課題に直面した当業者において，乙９発明の試薬を用いる動機付けがあ

るとはいえない。 

ウ 乙３の２や乙１４は，マキサカルシトールを含む訂正発明の目的物質を

目的物質とするものではないから，乙９と乙３の２，乙１４を組み合わせ

ても，訂正発明に想到することはあり得ない。 

エ 訂正発明の発明者の論文である甲１３（訳文は乙１３）や乙２４には，

訂正発明の発明者らが，乙９の論文に接して訂正発明に至ったことが記載

されている（乙１３・参考文献１２，乙２４・参考文献６）。 

  しかし，甲１３（乙１３），乙２４は，いずれも本件特許が登録された

後の平成１６年（２００４年）及び平成２１年（２００９年）になって，

発明に至った契機を振り返って記載したものであって，本件優先日時点

（平成８年９月３日）における当業者の認識を表すものとはいえず，これ

らの論文によっても，当業者において乙９の試薬を訂正発明の目的物質の

製造方法に使用することが容易想到であったとはいえない。 

オ 以上によれば，相違点３は容易想到であるとはいえない。 

 小括 

以上のとおり，相違点３は容易想到であるとはいえないから，その余の相

違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙９発明から容易に想到可能

であるとはいえない。 

  したがって，無効理由１（乙９を主引例とする進歩性欠如）は理由がな

い。 

７ 争点７（無効理由２：乙４の２を主引例とする進歩性欠如）について 

 本件優先日（平成８年９月３日）前である平成４年８月１３日に頒布さ

れた乙４の２（特表平４－５０４５７３）には，以下の方法（乙４発明）

が開示されている。 

ｃ）１（Ｓ），３（Ｒ）－ビス－（ｔ－ブチルジメチルシリルオキシ）－９，
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１０－セコ－プレグナ－５（Ｅ），７（Ｅ），１０（１９）－トリエン－

２０（Ｓ）－オールを，式Ｚ－Ｒ３［式中，Ｚは脱離基，例えばハロゲン，

p-トルエンスルホニルオキシまたはメタンスルホニルオキシである。］で

示される側鎖形成ブロックで塩基性条件下にアルキル化して，式Ⅲ 

 

［式中，Ｒ３はＲ（Ｒは前記と同意義またはその類似体である），または

要すればＲに変換し得る基である。］ 

で示される化合物を生成し； 

ｄ）上記式Ⅲの化合物を三重項増感光異性化並びに要すればＲ３からＲへの

変換および脱保護に付して，式Ｉ 

 

 ［式中，Ｒは，要すれば水酸基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル

基を表す。］ 

 の化合物またはその類似体を製造する方法。 
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 乙４発明と訂正発明は，以下の点 

 「下記の構造を有する化合物の製造方法であって： 

 

（式中，Ｗ及びＸは各々独立に水素又はメチルであり；ＹはＯであり；そし

てＺはビタミンＤ構造である） 

（ａ）下記構造： 

  

（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物を

塩基の存在下で下記構造 

Ｅ－Ｂ 

を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である。）と反応させて下記構造： 

 

（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物を

製造すること； 

（ｂ）その化合物をさらに反応させてシス体のビタミンＤ誘導体である化合

物を製造すること；及び 

（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

を含む方法。」 

 すなわち，ビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質として，塩基の存在

下で試薬と反応させ，ビタミンＤ構造の目的物質を製造する方法である点

で一致し，以下の点で相違する。 
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（相違点１）目的物質の「Ｙ－Ａ」について，乙４発明では，ＹはＯであり，

ＡはＯＨ基で置換した炭素原子数７～１２のアルキル基であり，訂正発明

で限定されたマキサカルシトールの側鎖ではない点。 

 （相違点２）訂正発明では，出発物質及び中間体のＺはいずれもシス型のビタ

ミンＤ構造の化合物であるのに対し，乙４発明では，出発物質及び中間体

のＺはいずれもトランス体のビタミンＤ構造の化合物である点。  

 （相違点３）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下記

構造： 

 

であるのに対し，乙４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は，最も訂正発明に近い

もので，下記構造： 

 

である点。 

（相違点４）訂正発明では，中間体はエポキシ基を有するエポキシド化合物

であるのに対し，乙４発明の中間体は，目的物質と同じ側鎖を有するトラ

ンス体のビタミンＤ構造の化合物である点。 

（相違点５）訂正発明では，（ｂ）の処理は「（ｂ）そのエポキシド化合物を

還元剤で処理して化合物を製造すること；」であるのに対し，乙４発明で

は，（ｂ）の工程は，トランス体の中間体を光異性化によりシス体の目的物

質に変換する処理である点。 

 相違点３について 

乙４発明の試薬で導入される側鎖はマキサカルシトールの側鎖ではないの

であるから，マキサカルシトールの側鎖を導入するには，別の試薬による別

の反応が必要となるところ，本件試薬を用いて出発物質の２２位のＯＨ基を



 51 

エポキシ化し，続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導

入し，最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造す

るという方法については，乙４の２，乙３の２には記載されておらず，その

示唆もない。 

本件試薬自体は公知であった（乙９）が，乙９記載の試薬をマキサカルシ

トールを含む訂正発明の目的物質の製造に使用することは，乙４の２にも，

乙９にも，書証として提出された他の公知文献にも記載されておらず，その

示唆もない。 

そうすると，当業者が乙４発明をマキサカルシトールの側鎖の導入に応用

することに想到したと仮定してみても，直ちに乙９記載の試薬を乙４発明と

組み合わせる動機付けがあるとはいえない。 

したがって，相違点３は，当業者において容易想到とはいえない。 

 小括 

  以上によれば，相違点３は容易想到であるとはいえないから，その余の

相違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙４発明から容易に想到

可能であるとはいえない。 

  したがって，無効理由２（乙４の２を主引例とする進歩性欠如）は理由

がない。 

８ 争点８（無効理由４：乙１４を主引例とする進歩性欠如）について 

 乙１４は，本件優先日（平成８年９月３日）前である平成８年２月１日

に頒布された「有機合成化学協会誌第５４巻第２号」に登載された，訂正

発明の発明者の１人である丙Ⅰの「活性型ビタミンＤ誘導体－医薬品開発

の過程で合成研究者が担当する多彩な役割」と題する論文である（乙１４

の注１３の論文（甲２０）は平成６年（１９９４年）に発表されたことが

記載されているが，被告らが主引例としているのは乙１４であって甲２０

ではないから，以下，乙１４の開示内容のみを検討する。）。 
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  乙１４には，以下の図が記載されており，２０（Ｓ）－アルコール（８）

と４－ブロモ－２－メチル－２－ブテンとを反応させて以下の中図のプレ

ニル基を有するステロイド化合物を生成し，引き続き，香月－シャープレ

ス反応を用いて以下の１８，１９のエポキシド化合物を生成し，これにＤ

ＩＢＡＨ（水素化ジイソブチルアルミニウム）を用いて，以下の右下のス

テロイド化合物を得る方法（乙１４発明）が開示されている。 

 

 乙１４発明と訂正発明とは，以下の点 

 「下記構造を有する化合物の製造方法であって： 

 

（式中，ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；ＹはＯであり；

そしてＺはステロイド環構造である） 

（ａ）下記構造： 
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（式中，Ｗ，Ｘ，Ｙ及びＺは上記定義のとおりである。）を有する化合物

を下記構造 

           Ｅ－Ｂ 

を有する化合物（式中，Ｅは脱離基である。）と反応させて，下記構造： 

 

を有するエポキシド化合物を製造すること； 

（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；及

び 

（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

を含む方法。」 

 すなわち，ＯＨ基を有するステロイド化合物を出発物質とし，当該物質を

試薬と反応させてエポキシド化合物を製造し，そのエポキシド化合物を処

理して所望のステロイド化合物を製造する方法である点で一致し，以下の

点で相違する。 

（相違点１）目的物質の「Ｙ－Ａ’」について，以下の右図の乙１４発明の

側鎖 

 

 は，訂正発明で限定された上記左図のマキサカルシトールの側鎖ではない

点。 
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（相違点２）訂正発明では，（試薬として使用する）化合物「Ｅ－Ｂ」は下記

構造： 

 

の「４－ブロモ－２，３－エポキシ－２－メチルブタン」（本件試薬）であ

るのに対し，乙１４発明では，化合物「Ｅ－Ｂ」は下記構造： 

 

の「４－ブロモ－２－メチル－テトラヒドロピラニルオキシ－２－ブテン」

である点。 

（相違点３）訂正発明では，出発物質と化合物「Ｅ－Ｂ」とを塩基の存在下で

反応させて，下記構造： 

ｎ＝１，Ｒ１，Ｒ２＝メチル 

を有するエポキシド化合物を得ているのに対して，乙１４発明では，出発物

質と化合物「Ｅ－Ｂ」の反応により，下記構造の化合物を生成し， 

 

次いで，香月―シャープレス反応を用いて，下記構造 
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のエポキシド化合物を製造する点。 

 相違点２について 

ア 乙１４発明の試薬は訂正発明の試薬と異なるから，乙１４発明から訂正

発明を想到するには，訂正発明の試薬を乙１４発明の試薬に代えて使用す

る動機付けが必要となる。 

  本件試薬の構造自体は公知であった（乙９）が，乙１４発明の試薬に代

えて乙９記載の試薬を用いることについては，乙１４にも，乙９にも記載

されておらず，その示唆もない。 

  そうすると，当業者において，乙９記載の試薬を乙１４発明と組み合わ

せる動機付けがあるとはいえない。 

イ 被告らは，乙１４発明の試薬と乙９記載の試薬は構造において類似する

から，当業者は乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を用いてマキサ

カルシトールの側鎖を導入することを容易に想到すると主張する。 

  しかし，乙１４発明の試薬は，乙１４の反応のために選択されたもので

あり，試薬が異なれば反応も異なるのであるから，乙１４発明の試薬と乙

９記載の試薬が構造において類似しているとしても，当業者において，乙

１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を用いる動機付けがあるとはいえ

ない。 

ウ 訂正発明の発明者の論文である甲１３（訳文は乙１３）には，「エポキ

シブロマイド１２［判決注：本件試薬］は，その嵩高さや，エポキシ基の

機能についてのｓｐ２状の性質を考慮すれば，プレニルブロミド［判決
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注：４－ブロモ－２－メチル－２－ブテン。乙１４の試薬とは異なる。］

と立体的にも電子的にも似ているので，我々は，該試薬が２級のアルコー

ル４［判決注：訂正発明の出発物質］に反応し，エポキシ－エーテル１３

［判決注：訂正発明の目的物質］を製造できることを容易に想到すること

ができた［判決注：原文「We could readily assume」。原告訳「すぐに

……仮定することができた〔原告第３準備書面１７頁〕］。」との記載が

ある。 

  しかし，甲１３（乙１３）は，本件特許が登録された後の平成１６年

（２００４年）になって，本件発明に至った契機を振り返って記載したも

のであって，本件優先日時点（平成８年９月３日）における当業者の認識

を表すものとはいえず，この論文から，当業者において乙１４発明の試薬

に代えて乙９記載の試薬を使用することが容易想到であったとはいえない。 

エ 乙２５は，原告が平成１３年に出願した特許の再公表特許（ＷＯ０２／

０１７９３２）であり，その中に，「本発明の製剤の有効成分であるＯＣ

Ｔ［判決注：マキサカルシトール］は公知物質であり，公知の方法で製造

できる。例えば……Ｋｕｂｏｄｅｒａ他（Ｂｉｏｏｒｑａ
マ マ

ｎｉｃ ＆ Ｍ

ｅｄｉｃｉｎａｌ Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ Ｌｅｔｔｅｒｓ，４（５）：７

５３－７５６，１９９４）［判決注：乙１４の注１３で引用されている甲

２０の論文］……などに記載の方法で製造することができる」との記載が

ある。 

  被告らは，上記記載から，乙１４の知見をマキサカルシトールの側鎖の

導入に用い得ることを原告自身が明らかにしていると主張する。 

  しかし，甲２０の知見をマキサカルシトールの側鎖の導入に用い得ると

しても，当業者において乙１４発明の試薬に代えて乙９記載の試薬を使用

することが容易想到であったとはいえないことに変わりはない。 

オ したがって，相違点２（試薬の相違）は，当業者において容易想到とは
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いえない。 

 相違点３について 

  当業者において，乙１４発明のエポキシド化合物に代えて，訂正発明の

中間体であるエポキシド化合物を得ようとする動機付けは，乙１４にも，

本件訴訟に提出された他の公知文献にも記載されておらず，その示唆もな

いから，相違点３（エポキシド化合物の相違）についても，当業者におい

て容易想到とはいえない。 

 小括 

  以上によれば，相違点２，３は容易想到であるとはいえないから，その

余の相違点について検討するまでもなく，訂正発明が乙１４発明から容易

に想到可能であるとはいえない。 

  したがって，無効理由４（乙１４を主引例とする進歩性欠如）は理由が

ない。 

９ 争点９（無効理由５：実施可能要件違反）について 

 被告らは，訂正明細書の発明の詳細な説明には，出発物質及び目的物質

がビタミンＤ構造の場合について，当業者が実施することができるような

記載がない旨主張する。 

平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項の趣旨は，明細

書の発明の詳細な説明に，当業者がその実施をすることができる程度に発明

の構成等が記載されていない場合には，発明が公開されていないことに帰

し，発明者に対して特許法の規定する独占的権利を付与する前提を欠くこと

になるからであると解される。 

  そして，物を生産する方法の発明における発明の実施とは，その方法の

使用をする行為等をいうから（特許法２条３項３号，２号），物を生産す

る方法の発明について実施可能要件を充足するためには，明細書にその製

造方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくて
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も，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき，当業者が

過度な負担なしに諸因子を設定してその製造方法を使用できるのであれ

ば，実施可能要件を満たすといえる（知財高裁平成２４年１２月５日判

決・判時２１７６号８３頁参照）。 

 これを本件についてみると，訂正明細書（甲１５）には，訂正発明の出

発物質，反応物質（試薬），塩基，還元剤等の構成や入手方法，反応の説

明があり（訂正明細書２４～４９頁），第１段階の反応につき「反応温度

は適切に調節することができ，一般的には２５℃から溶媒の還流温度，好

ましくは４０℃から６５℃の範囲内である。反応時間は適切に調節するこ

とができ，一般的には１時間から３０時間，好ましくは２時間から５時間

の範囲内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視

することができる。」（訂正明細書３１頁），第２段階の反応につき「工

程 の反応は好ましく不活性溶媒中で実施される。使用できる溶媒の例と

しては，ジエチルエーテル，テトラヒドロフラン（ＴＨＦ），ジメチルホ

ルムアミド（ＤＭＦ），ベンゼンおよびトルエンが挙げられ，ジエチル

エーテルおよびテトラヒドロフランが好ましい。工程 の反応温度は適切

に調節することができ，一般的には１０℃から１００℃，好ましくは室温

から６５℃の範囲内である。工程 の反応時間は適切に調節することがで

き，一般的には３０分から１０時間，好ましくは１時間から５時間の範囲

内である。反応の進行は薄層クロマトグラフィー（ＴＬＣ）で監視するこ

とができる。」（訂正明細書４１頁）との記載がある。しかし，さらに具

体的な反応条件の諸因子を記載した実施例は，構成要件Ａ－６’でいう

「Ｚ」がステロイド環構造のものしか記載されていない（訂正明細書４９

～５７頁）。 

訂正発明の反応は，出発物質のＯＨ基と本件試薬を反応させてマキサカル

シトールの側鎖を得るものであるから，出発物質の「Ｚ」の構造がステロイ
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ド環構造であるかビタミンＤ構造であるかによって反応条件が大きくは異な

らないであろうことは，本件優先日当時における当業者の技術常識であった

と認められる。例えば，乙４の２・６頁の図式１には，２０位の炭素原子に

ホルミル基（ＣＨＯ）が結合したトランス型のビタミンＤ構造（Ｎ）を有す

る物質１を出発物質として，工程ａ，ｂ及びｃを経て，２２位の酸素原子が

アルキル化された，トランス型のビタミンＤ構造を有する物質IIIを得る反

応が記載され，同７頁の図式２には，２０位の炭素原子にホルミル基が結合

したＣＤ環構造（Ｙ）の物質４を出発物質として，工程ａ，ｂ及びｃを経

て，２２位の酸素原子がアルキル化されたＣＤ環構造の物質VIIを得る反応

が記載されているが，この工程ａ，ｂ及びｃは「図式１の１→２→３に対

応」と記載されており，出発物質がビタミンＤ構造であってもＣＤ環構造で

あっても，同様の工程（乙４の２・６頁左欄の工程ａ，ｂ及びｃ）により反

応が進行することが記載されている。 

そうすると，訂正明細書の「発明の詳細な説明」の上記記載，ステロイド

環構造の実施例の記載及び上記技術常識を総合すると，訂正明細書に接した

当業者は，「Ｚ」がビタミンＤ構造の場合でも，ステロイド環構造の実施例

の反応条件に沿って実施することで，訂正発明を実施することができると理

解するものと認められる。 

 現に，原告において，ステロイド環構造の化合物及びシス型のビタミン

Ｄ構造の化合物を出発物質として，訂正明細書の実施例５，６（ステロイ

ド環構造の化合物を出発物質とするもの）と同様の条件で比較実験を行っ

た結果，同様に反応が進行し，工程数の短縮という訂正発明の作用効果を

奏し，かつ，実施例５，６と同様の高い収率が得られた（甲１７，１

８）。このことは，ステロイド環構造の出発物質の実施例の反応条件をビ

タミンＤ構造の出発物質にも同様に適用可能であるとの当業者の理解が事

実に即したものであることを示している。 
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 以上によれば，訂正明細書の発明の詳細な説明には，出発物質及び目的

物質がビタミンＤ構造の場合にも当業者が訂正発明の実施をすることがで

きる程度に明確かつ十分な記載があるといえる。 

したがって，無効理由５（実施可能要件違反）は理由がない。 

１０ 争点１０（無効理由６：サポート要件違反）について 

 被告らは，訂正発明には，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されて

いない構成（出発物質及び目的物質がビタミンＤ構造のもの）が含まれて

いる旨主張する。 

特許請求の範囲の記載が平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３

６条６項１号に適合するか否かは，明細書の特許請求の範囲の記載と発明の

詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の

詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当

該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，そ

の記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題

を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきも

のである（知財高裁平成１７年１１月１１日判決・判時１９１１号４８頁参

照）。 

 訂正発明が解決した課題は，第１段階の反応，第２段階の反応という２

段階の反応を利用することによる，マキサカルシトールを含む訂正発明の

目的物質を製造する工程数の短縮である。 

   そうすると，問題は，訂正明細書に接した当業者が，出発物質がビタミン

Ｄ構造の場合であっても，ステロイド環構造の場合と同様に２段階の反応

が進行し，工程数を短縮することが可能であると認識できるか否かであ

る。 

ところからすれば，訂正明細書に接した当業者は，Ｚが

ビタミンＤ構造の場合でも，実施例に示されたステロイド環構造の場合と同
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様に２段階の反応が進行し，工程数を短縮することが可能であると認識でき

るというべきである。 

 以上によれば，訂正発明は，訂正明細書の発明の詳細な説明に記載され

ているといえる。 

したがって，無効理由６（サポート要件違反）は理由がない。 

１１ 争点１１（差止めの必要性）について 

 以上検討したところによれば，被告方法は訂正発明の構成と均等なもの

として，訂正発明の技術的範囲に属する（したがって，当然に本件発明の技

術的範囲にも属する）というべきところ，訂正発明について被告ら主張の無

効理由が存在するとはいえないから，本件発明についての訂正が認められる

以上，本件発明についての特許が特許無効審判により無効とされるべきもの

とは認められない。 

 前記前提となる事実によれば，被告製品１は被告方法によって製造され

たマキサカルシトール原薬であり，被告製品２はいずれも被告方法で製造さ

れたマキサカルシトールの製剤（すなわち，被告方法によって製造されたマ

キサカルシトールを原薬〔有効成分〕として含有する製剤）であることが認

められるから，被告製品１を輸入し又は譲渡する行為は本件特許権の侵害を

構成し，また，被告製品２を譲渡し又は譲渡の申出をする行為も本件特許権

の侵害を構成する（特許法２条３項３号）。 

したがって，原告は，特許法１００条１項に基づき，少なくとも本件特許

権の存続期間の延長登録がされる前における存続期間の末日である平成２９

年９月３日（なお，本件訴訟において，原告が上記各行為について差止めを

求めているのは，同日までであるから，上記延長登録に係る期間における本

件特許権の効力については，検討を要しない。）まで，被告ＤＫＳＨに対し

ては被告製品１の輸入及び譲渡の差止めを，被告岩城製薬，被告高田製薬及

び被告ポーラファルマに対しては被告製品２（被告岩城製薬については被告
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製品２ ，被告高田製薬については被告製品２ ，被告ポーラファルマにつ

いては被告製品２ ）の譲渡及び譲渡の申出の差止めを，それぞれ求めるこ

とができる。 

 上記 のとおり，被告製品１は被告方法によって製造されたマキサカル

シトール原薬であり，被告製品２はいずれも被告方法で製造されたマキサカ

ルシトールを原薬（有効成分）として含有する製剤であるから，原告は，特

許法１００条２項に基づき，被告ＤＫＳＨに対しては被告製品１の廃棄を，

被告岩城製薬，被告高田製薬及び被告ポーラファルマに対しては被告製品２

（被告岩城製薬については被告製品２ ，被告高田製薬については被告製品

２ ，被告ポーラファルマについては被告製品２ ）の廃棄を，それぞれ求

めることができる。 

１２ 結論 

以上によれば，原告の請求はいずれも理由があるので，これらを認容する

こととし，主文のとおり判決する（なお，本件の事案にかんがみると，仮執

行宣言は相当でないので，これを付さないこととした。）。 

 

東京地方裁判所民事第２９部  

 

        裁判長裁判官 

                                      

                     嶋   末   和   秀 

 

 

           裁判官 

                                      

                     鈴   木   千   帆 
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（別 紙） 

物 件 目 録 １ 

 

 

別紙方法目録に記載された製造方法で製造された，マキサカルシトール原薬（化学

構造式は下記のとおり。） 
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（別 紙） 

物 件 目 録 ２ 

 

 

別紙方法目録に記載された製造方法で製造されたマキサカルシトール（化学構造式

は下記のとおり。）の，下記記載の製剤。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被告岩城製薬株式会社については下記の商品名：  

マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「イワキ」  

 

 被告高田製薬株式会社については下記の商品名：  

マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「タカタ」  

 

 被告株式会社ポーラファルマについては下記の商品名：  

マキサカルシトール軟膏２５μｇ／ｇ「ＰＰ」  

 



 66 

（別 紙） 

方 法 目 録 

 

下記の工程からなるマキサカルシトールの製造方法  

 

１．（工程 I）塩基の存在下で，下記の出発物質Ａと下記の試薬Ｂを反応させ，下

記のエポキシド化合物の中間体Ｃを合成する工程。  

 

     出発物質Ａ             ＋  試薬Ｂ 

 

 

 

          

 

      

 

 

   → 中間体Ｃ 
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２．（工程 II）下記の中間体Ｃを還元剤で処理して，エポキシド環を開環し，下記

の物質Ｄを得る工程。 

 

     中間体Ｃ        →      物質Ｄ 

 

 

 

 

 

 

 

３．（工程 III）トランス体である下記の物質Ｄをシス体に転換し，保護基を外して，

マキサカルシトールを得る工程。 

 

     物質Ｄ          →    マキサカルシトール 

 

 

 

 

 

 

 

４．（工程 IV）得られたマキサカルシトールを回収する工程。 

 

（注：上記の各構造式において，Pro は「保護基」の意味である。） 


