
平成１２年（行ケ）第２３８号　審決取消請求事件
平成１３年１０月１８日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　　　　　原　　　　　　告　　　　麒麟麦酒株式会社
　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　　竹　田　　　稔
　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　　石　川　泰　男
　　　　　　同　　　　　　　　　　　山　本　晃　司
　　　　　　同　　　　　　  　　　　樋　口　直　篤
　　　　　　同　　　　　　　　　　　小　西　　　恵
　　　　　　同　　　　　　　　　　　小　澤　誠　次
　　　　　　被　　　　　　告　　　　特許庁長官　及　川　耕　造
　　　　　　指定代理人　　　　　　　吉　國　信　雄

　　　同　　　　　　　　　　　森　林　克　郎
　　　　　　同　　　　　　　　　　　大　橋　良　三

　　　同　　　　　　　　　　　大　野　克　人
    　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
        　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　特許庁が平成１１年審判第３９３８号事件について平成１２年５月２９日に
した審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　原告は，平成６年８月１１日，発明の名称を「炭素膜コーティングプラスチ
ック容器」（後に「炭素膜コーティング飲料用ボトル」と補正）とする発明（以下
「本願発明」という。）につき特許出願（平成６年特許願第１８９２２３号）をし
たが，平成１１年２月１０日拒絶査定を受けたので，同年３月１１日，これに対す
る不服の審判を請求した。特許庁は，これを平成１１年審判第３９３８号事件とし
て審理した結果，平成１２年５月２９日「本件審判の請求は，成り立たない。」と
の審決をし，同年６月１９日にその謄本を原告に送達した。
  ２　特許請求の範囲
    　【請求項１】（以下この発明を「本願発明１」という。）
    　プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成
されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル。
    　【請求項２】
    　前記飲料用ボトルが，使用後回収されて再充填容器として使用されるリター
ナブル容器であることを特徴とする請求項１に記載の炭素膜コーティング飲料用ボ
トル。
    　【請求項３】
    　前記硬質炭素膜の密度が１．５４ｇ／ｃｍ3以上であることを特徴とする請求
項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
    　【請求項４】
    　前記プラスチック材としてポリエチレンテレフタレート樹脂が使用され，前
記硬質炭素膜の密度が１．６１～２．８４ｇ／ｃｍ3の範囲であることを特徴とする
請求項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
    　【請求項５】
    　前記プラスチック材としてポリアクリロニトリル・スチレンコポリマ樹脂が
使用され，前記硬質炭素膜の密度が１．５４～２．９４ｇ／ｃｍ3の範囲であること
を特徴とする請求項１または２に記載の炭素膜コーティング飲料用ボトル。
    　【請求項６】
    　前記プラスチック材として，ポリエチレンテレフタレート樹脂，ポリアクリ
ロニトリル・スチレンコポリマ樹脂，ポリプロピレン樹脂またはポリエチレンナフ
タレート樹脂が使用されていることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の



炭素膜コーティング飲料用ボトル。
    　【請求項７】
    　容積１リットルについての１日の酸素の透過量が１２．７μｌ以下であるこ
とを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の炭素膜コーティング飲料用ボト
ル。
    　【請求項８】
    　内壁面に硬質炭素膜が形成されたプラスチック製の飲料用ボトルであって，
前記硬質炭素膜が，前記容器の外壁面とほぼ相似形の空間を有する外部電極と，前
記容器の内壁面とほぼ相似形の外形を有する接地された内部電極とを用意し，前記
容器を，その外壁面と前記外部電極の内壁面との間隔がほぼ均一に保たれるように
して前記外部電極の空所に設置し，前記内部電極を，その外壁面と前記容器の内壁
面との間隔がほぼ均一に保たれるようにして前記容器内に挿入し，前記外部電極内
の空間を排気して内部電極と容器内壁面および外部電極とボトルの外壁面との間に
１０-2～１０-5torrの範囲の真空を形成し，前記容器内に原料ガスを導入して当該容
器内のガス圧を０．２～０．０１torrに調整し，外部電極に出力５０～１０００Ｗ
の高周波を印加する手順によって形成されていることを特徴とする炭素膜コーティ
ング飲料用ボトル。
  ３　審決の理由
    　別紙審決書の写しのとおり，本願発明１は，実願平３－９３３２４号（実開
平５－３５６６０号）のＣＤ－ＲＯＭ（以下「引用文献１」という。）に記載され
た発明（以下「引用発明１」という。），及び，特開平２－７００５９号公報（以
下「引用文献２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。），
並びに，特開平４－３３１９１７号公報（以下「引用文献３」という。）に記載さ
れた周知技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものであり，特許法２９条２項
の規定に該当し，特許を受けることができないものであるから，本願出願は，請求
項２ないし８に係る発明については，論じるまでもなく，拒絶されるべきである，
と認定判断した（ただし，原告は，審決においては，引用文献３に記載された技術
が，周知技術としてではなく，公知技術として認定されている，と主張しており，
この点は争いがある。）。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
  　　審決の理由中，〈１〉本願発明，及び，〈２〉引用例の記載は認める。同
〈３〉対比・判断については，審決書３頁３３行ないし３７行の「すなわち，本願
発明１と引用発明１は「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に
膜が形成されていることを特徴とする膜コーティング飲料用ボトル」である点で一
致している。そして，飲料用ボトル内壁面にコーティングする膜が，本願発明１に
おいては「硬質炭素膜」であるのに対し，引用発明１においては「酸化ケイ素膜」
である点で相違している。」との部分，及び，同４頁１行ないし３行の「上記引用
文献２には，プラスチックの器具（上記記載(f)）の内表面に硬質炭素膜であるダイ
ヤモンド状炭素膜を形成すること（上記記載(e)）が記載されており」との部分を認
め，その余の部分を争う。
    　審決は，本願発明１と，引用発明１との相違点を判断するに当たり，本願発
明１及び引用発明２並びに引用文献３に記載された技術（以下「引用発明３」とも
いう。)の内容を誤認した結果，引用発明１において引用発明２を適用し，引用発明
１の酸化ケイ素膜に換えて引用発明２の硬質炭素膜を採用することによって本願発
明１とすることに，格別の困難性は認められないと誤って判断したものであり（取
消事由１），また，本願発明１の奏する顕著な作用効果を看過した結果，その効果
は当業者が容易に予測しうる事項にすぎないと誤って判断したものであり（取消事
由２），これらの誤りは，それぞれ，審決の結論に影響することが明らかであるか
ら，審決は，違法なものとして，取り消されるべきである。
  １　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等についての理解の誤りによる
容易想到性についての判断の誤り）
    　審決は，引用文献２及び３を引用して，「引用発明１において，上記公知技
術を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって，本願発明
１とすることは格別の困難性は認められない」（審決書４頁１２行～１４行）と認
定判断したが，誤りである。
    (1)　本願発明１と引用発明１との技術的課題の相違
  　　　本願発明１は，本願明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄に記載
されているとおり，プラスチック材により形成された飲料用ボトルにおいて，プラ



スチックボトルの優れた性質を残しながら，①プラスチックのガスバリア性を改善
し，②飲料等の低分子有機化合物の収着の問題を防止し，さらには③制約があった
プラスチック容器の使用範囲と使用形態を拡大して，使用後再充填してリタ－ナブ
ル容器として使用することを可能にし，かつ④安価で連続生産することができ，⑤
取扱において損傷のない炭素膜コーティングプラスチック容器を提供することを技
術的課題とするものである（甲第２号証段落【００１６】参照）。
　これに対し，引用発明１は，考案の名称を「小型プラスチック容器」とし，プラ
スチック容器のガスの透過性の欠点を補うための従来技術（容器の表面への蒸着，
スパッタリングによる酸化ケイ素薄膜の形成等）では，製造法上の困難性や製造コ
ストの問題，さらには溶融して再利用するリサイクルの困難性の問題があることを
解決するために（引用文献１段落【０００４】ないし【０００８】），ガスバリア
性を高め，リサイクル，すなわち，溶融による再利用を可能とし，かつ安価な小型
プラスチック容器を提供することを技術的課題とするものであって（同【０００
９】），その課題の解決のために，プラズマＣＶＤ法により小型プラスチック容器
表面に酸化ケイ素薄膜を形成するものである（同【００１０】）。
    　　本願発明１と引用発明１の技術的課題を対比すると，プラスチック容器に
おけるガスバリア性を高めることを技術的課題とする点においては共通するもの
の，引用発明１は，臭いの収着の問題を解決することを意図していない。すなわ
ち，引用発明１は，本願明細書の【従来の技術】の欄に記載されている「プラスチ
ックは・・・酸素や二酸化炭素のような低分子ガスを透過する性質を有し，さらに
低分子有機化合物が内部に収着してしまうという性質を有している・・・。ここ
で，収着とは，プラスチックの組成中に低分子有機化合物が浸透し拡散してプラス
チック中に吸収されている現象をいう。例えば，・・・プラスチックを透過して容
器の内部に浸透する酸素によって，内容物である飲料が経時的に酸化を起こして劣
化してしまったり，また炭酸飲料の炭酸ガスがプラスチックを透過し容器の外部に
放出されてしまうため，炭酸飲料が気の抜けた飲料になってしまう。また，オレン
ジジュース等の・・・飲料に含まれる低分子有機化合物である香気成分・・・がプ
ラスチックに収着されるため，飲料の香気成分の組成がバランスを崩して，飲料の
品質が劣化してしまう・・・。また，プラスチック容器については・・・プラスチ
ック組成中に含まれている可塑剤や残留モノマ，その他の添加剤が内容物中に溶出
し，内容物の純度を損なったりする可能性が有る。」（段落【０００３】ないし
【０００６】）との問題を解決することは意図していない。このように，引用発明
１は，解決しようとする技術的課題において，本願発明１とは異なるものである。
    　  また，本願発明１においては，プラスチック容器の再使用が重要な技術的
課題とされている。そして，本願発明１における再使用は，使用後再充填してリタ
－ナブル容器として使用することを可能にすることであるのに対し，引用発明１に
おける再利用は，溶融して再利用することであり，本願発明１とは技術的意味を異
にしている。
  このように，本願発明１は，引用発明１とは異なる技術的課題を解決するため
に，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成
されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」を発明の要旨とす
るものであって，その技術的課題は，引用発明１のように，プラスチック容器の表
面にプラズマＣＶＤ法を用いて酸化ケイ素薄膜を形成することによっては，解決す
ることができない。
  このような状況の下では，当業者にとって，引用発明１に基づいて本願発明１と
の相違点に係る構成に想到する動機付けは存在しない。したがって，この引用発明
１に基づいて上記構成に容易に想到し得たなどということもあり得ない。
    　　被告は，先行技術とする引用発明１に基づいて本願発明１の容易性の判断
をするための動機付けには，原告が主張するような技術的課題の完全な一致が求め
られているわけではない，と主張する。しかし，本願発明１の主要な技術的課題と
は，結局，従来では実現できなかったところの，内容物である飲料の密封を要する
プラスチック飲料用ボトルを「使用後再充填してリターナブル容器として使用す
る」という点に存するというべきである。すなわち，プラスチック飲料用ボトルを
溶融，再成形等を経ずに洗浄してそのままリターナブル容器として再使用するため
に必須となる物性として求められる性質が，「ガスバリア性」であるとともに，
「臭いの収着の防止」であり，さらには圧縮・伸張に対して繰り返し使用に耐える
「柔軟性」等であるからである。他方，引用発明１においては，「溶融して再利用
する」意味におけるリサイクルを目的とするものであるから，回収後いったん溶融



される以上，上記のガスバリア性以外の特性，例えば「臭いの収着の防止」，「柔
軟性」等の特性が技術的課題の解決のため必要となることはない。原告は，もとよ
り，被告がいうような，想到容易性の判断における動機付けに本願発明と引用発明
の技術的課題の完全な一致が求められる，との主張をするものではなく，上記のよ
うに本願発明１の主要な技術的課題である「プラスチック飲料ボトルのリターナブ
ル容器としての使用」に相当する技術的課題は，引用発明１には開示も示唆もされ
ていないことをもって，異なる技術的課題を解決する引用発明１との間に課題の共
通性がないことを主張したものである。
    (2)　引用発明１と引用発明２との構成と技術的課題の違いに基づく，引用発明
１に引用発明２を適用することの困難性
　引用発明１は，上記のとおり，プラスチック容器のガスの透過性の欠点を補うた
めの従来技術における製造法上の困難性や製造コストの問題，さらには溶融して再
利用するリサイクルの困難性の問題を解決するために，ガスバリア性を高め，リサ
イクルを可能とし，かつ安価な小型プラスチック容器を提供することを技術的課題
とするものであって，その課題の解決のために，プラズマＣＶＤ法を用いて酸化ケ
イ素薄膜を形成するものである。
　このように，引用発明１は，密閉されてガスバリア性が問題となる容器におい
て，ガスバリア性を高めることを技術的課題とするものである。
  これに対し，引用発明２は，開口部を開放状態で使用する器具において耐薬品性
に優れた高強度の器具を提供することを技術的課題として（引用文献２・４欄４行
～１０行参照），「開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空
間および／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素及び／ま
たはダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具」（同１
欄，特許請求の範囲(1)）というものであり，同特許請求の範囲(2)は，前記器具を
「実験器具」に限定したもの，同特許請求の範囲(3)は，前記器具の内表面にダイヤ
モンド状炭素及び／又はダイヤモンドの膜を形成する方法に関するものである（同
１・２欄，特許請求の範囲(2)，同(3)参照）。
　すなわち，引用発明２は，開口部を開放状態で使用する化学実験等の硬質の器具
において，その内表面にダイヤモンド状炭素及び／又はダイヤモンドの膜を形成す
ることを要旨とする発明であって，開口部を密閉状態で使用する容器において，圧
縮及び伸張によるクラックの発生を抑止しつつ，高度のガスバリア性を解決すると
いう，本願発明１の技術的課題とは全く関係のない，耐薬品性に優れた高強度の器
具を提供するという別個の技術的課題を解決するとの発明である。
  審決は，引用文献２には，「「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわ
ち飲料用容器という同じ技術分野に属するものに適用可能である・・・ことも記載
されている」（審決書４頁３行～５行）と認定している。
    　　しかし，引用発明２は，ガラスあるいはプラスチック器具の耐酸性，耐ア
ルカリ性，耐溶剤性，及び耐熱性を改善するために，ダイヤモンド状炭素膜あるい
はダイヤモンドの膜を容器の内表面に形成するというものである（甲第６号証２欄
１１行～３欄４行，１０欄１４行～１１欄３行参照）。
　引用発明２が，あくまでも耐酸性，耐アルカリ性，耐溶剤性及び耐熱性のような
性質に対して改善を要求される「器具」を対象としていることからみれば，引用発
明２が飲料ボトルのような容器をも対象としたものではないことが明白である。
　結局のところ，引用文献２には，開口部を有するプラスチック器具の内表面に硬
質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが示されているだけであるか
ら，本願発明１と技術的に親近性を有する技術的内容が開示されているとは到底い
えない。
　上述のとおり，引用発明１と引用発明２とは，その構成及び技術的課題を異にす
るものである。したがって，引用発明１に引用発明２を適用して本願発明１との相
違点に係る構成を想到することは容易になし得たことである，とした審決の認定判
断は誤りである。
    (3)　引用発明３の技術的内容の誤認と周知性認定の誤り
　審決は，引用発明１に記載された酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用するこ
との容易性を立証するために引用文献３を挙げて，「硬質炭素膜がガスバリア性を
有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知であり，また，上
記記載・・・には，プラスチック材の成膜物質としてＳｉＯｘ（酸化ケイ素）であ
るＳｉＯ２と硬質炭素膜が並列に記載されており両者は成膜のための等価な均等の
物質ととらえられているから，引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケ



イ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の
困難性は認められない。」（審決書４頁８行～１４行）と認定判断している。
      ア　しかし，引用文献３は，名称を「液晶表示装置」とする発明に関する公
開特許公報である。引用発明３は，引用文献３の記載から明らかなように，液晶表
示装置に関するもので，本願発明１とはその技術分野が全く相違するものであり，
それに伴って，膜が形成されている対象，それが奏している作用効果においても異
なるものである（甲第７号証１欄１行～５行，１６行～２３行，３２行～３５行，
４１行～４８行参照）。
　引用発明３は，液晶装置における従来技術の問題点を解決するために，基板内部
への水，酸素等の侵入を防ぎ，液晶表示装置の信頼性を向上させることを技術的課
題として「２枚のプラスチック基板間に液晶を挟持してなる液晶表示装置におい
て，基板の端面に耐透気化，耐透湿化処理を施したことを特徴とする液晶表示装
置」（請求項１）との構成を採用したものであって，本願発明１とは，技術的課題
もこれを解決するための技術的手段も全く異にしているものである。したがって，
同発明は，炭素膜コーティング飲料用ボトルに関する本願発明１とは，技術的分野
を異にしているだけでなく，これと比較的近接した又は類似した技術分野とも，技
術思想的にこれに近接し，これと共通の要素を持つものともいうことができない。
言い換えれば，両者の間には，技術的に両者を組み合わせ，あるいは置換する技術
的親近性は全く存在しない。
  したがって，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換え
て硬質炭素膜を採用することによって本願発明とすることに格別の困難性は認めら
れない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決の認定判断は誤りである。
      イ　被告は，周知技術の一例であるところの引用文献３の技術分野は，引用
発明１の技術分野と関係がなく，硬質炭素膜の一般的性質としてガスバリア性を有
することが周知であるならば，それがどんな技術文献の中に記載されていたかに関
わりなく，当業者にとって，ガスバリア性が必要な箇所に硬質炭素膜を適用しよう
とする動機付けが存在する，旨主張するが誤りである。公知技術と周知技術の相違
は，公知技術は，たまたま文献に記載されていたため知られ得る可能性のある技術
を含むのに対し，周知技術とは，「その技術分野において，一般に知られる技術で
あって，例えば，これに関し，相当多数の公知文献が存在し，又は業界に知れ渡
り，もしくは，よく用いられていることを要する」（東京高判昭５０．７．３０
「液体容器事件」・無体集７巻２号２６０頁）ものであり，その技術分野では常識
となっている技術のことである。また，ある技術分野で，周知慣用となっている技
術も，他の技術分野の当業者にとっては必ずしも容易に転用し得るものであるとは
限らないのは，当然である。そうである以上，仮に，引用文献３に記載された上記
技術が，液晶基板の処理分野においては，周知の程度に至った技術である
としても，このことをもって，プラスチック飲料用ボトルの技術分野に属する本願
発明１や引用発明１に係る当業者に，引用発明１に公知技術である引用発明２を適
用して本願発明の構成に想到する動機付けがあったことを示す間接証拠とすること
は到底許されることではない。したがって，被告が周知技術の一例であるとする引
用文献３を斟酌することにより，引用文献３が属する技術分野とは異なる技術分野
に属するところの本願発明１や引用発明１に係る当業者が，引用発明１に対して，
引用発明２の硬質炭素膜に置換することの困難性を否定する根拠とできるとする被
告の主張は誤りである。
      ウ  審決は，引用文献３に「耐透気性」と記載されていることを理由に，
「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は・・・周知であり」（審決書４頁８行～
９行）と認定したが，本願発明１との関連で，引用文献３の「耐透気性」から「硬
質炭素膜がガスバリア性を有する点は周知であり」と認定するのは誤りである。引
用発明３における「耐透気性」とは，あくまで外部から基板内部への酸素等の侵入
を防止するものであれば足りるのに対し，本願発明１において求められるガスバリ
ア性は，密封状態で充填された炭酸飲料等の外部への二酸化炭素透過を抑止すると
ともに，容器外部からの酸素等の透過を抑止するという高度のガスバリア性を必要
とするものであるから，引用文献３における「耐透気性」をもって，本願発明１の
プラスチック飲料用ボトルに求められる「ガスバリア性」と等価な性質が開示され
ているものとすることはできない。
　本願発明１において問題とするガスバリア性とは，プラスチックの持つ低分子ガ
ス透過性を改善することを目的とするものであり，例えば，本願明細書［試験１］
の酸素及び二酸化炭素の透過度の結果を示す図７のとおり，未処理のＰＥＴボトル



の酸素透過度４３．７（μｌ／ｄａｙ／ｐｋｇ。以下，透過度についての単位の記
載を省略した場合は，この単位を意味する。），二酸化炭素透過度１４２．４に対
し，本願発明１のボトルは，酸素透過度４．３ないし８．９，二酸化炭素透過度１
１．９ないし１５．７である。
　他方，引用発明３における「耐透気性」とは，引用文献３中に数値の記載はない
ものの，液晶表示装置の耐透気性一般に関する記載として，引用文献３の段落【０
００２】で引用されている特開平２－６８５１９号公報（甲第８号証）によれば，
例えば「３０ｃｃ／２４ｈｒ・ｍ２・ａｔｍ以下」（２頁左上欄１４行～１５行）で
あり，これを本願発明１における上記単位に換算すると，１，５００（μｌ／ｄａ
ｙ／ｐｋｇ。ただし１cc＝１０３μｌで，１ｐｋｇを表面が５００ｃｍ２＝０．０５
ｍ２の容器とする。）であって，本願発明１により実現される上記ガスバリア性の数
値はおろか，本願において比較例とされる未処理ＰＥＴボトルで元来実現されてい
るガスバリア性とも次元の異なるものであることは明らかである。
　さらに，引用文献３においては，耐透気性，耐透湿性を有する無機質膜と並んで
反応性樹脂組成物及び光硬化性樹脂組成物が列挙されており（甲第７号証１欄４１
行～４８行参照），これはプラスチックの性能を大きく超えるガスバリア性を得る
本願発明１とはガスバリア性の程度が本質的に相違していることを示すものであ
る。
　このように，引用文献３は，本願発明１において技術的課題とするガスバリア性
について開示しているのではなく，また，引用文献３の記載から，本願発明におい
て技術的課題とするガスバリア性が示唆されるものではないから，引用文献３の記
載から「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は周知である」とする審決の認定は
誤りである。
      エ　以上のとおり，引用文献３についての審決の認定判断は，本願発明１の
属する技術分野と引用発明３の属する技術分野の相違を無視したものであるのみな
らず，本願発明の技術内容及び引用発明３の技術内容を正確に把握せずになされた
認定判断でもあって，失当であることが明らかであり，引用発明３は引用発明１に
おいて硬質炭素膜を採用することの動機付けとなり得るものではない。したがっ
て，引用文献３の記載事項を理由として，「引用発明１において上記公知技術を適
用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とする
ことに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決
の認定判断は誤りである。
    (4)　被告は，硬質炭素膜がガスバリア性を有することは周知であるとして，周
知例として，審決における引用文献３のほか，米国特許第４８０９８７６号明細書
（以下「乙第５号証文献」という。）及び特開平６－１６５７７２号公報（以下
「乙第６号証文献」という。）を挙げる。
　しかしながら，乙第５号証文献及び乙第６号証文献のいずれも，審判手続におけ
る拒絶理由通知にも，また，審決にも，引用刊行物として示されていないから，審
決取消訴訟において，これを証拠として提出して硬質炭素膜がガスバリア性を有す
ることが周知であると主張することは許されない。
　また，平成１１年１２月７日付けの本件の拒絶理由通知及び審決には，「硬質炭
素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように
周知であり」（審決書４頁８行～９行）との趣旨の表現もあるものの，審決がこれ
に続いて「引用発明１において上記公知技術（原告注：引用文献３を指す。）を適
用し」（同４頁１２行）と記載していることから明らかなように，引用文献３はそ
もそも公知技術として引用されているのであって，周知技術の一例として引用され
ているのではない。
  拒絶理由通知制度は，審判官（又は審査官）が出願を拒絶すべき理由を発見した
とき，出願人に対し，その旨の通知をすることによって，意見書を，さらに，必要
があれば手続補正書をも，提出する機会を与え，もって特許出願手続の適正妥当な
運用を図ることを目的とする制度であり，出願人の立場からみれば，特許権付与の
目的を達成するための防御権の行使であるから，拒絶理由通知書に記載されていな
い先行技術文献の記載をもって拒絶査定をすることは防御権行使の機会を奪うもの
であって許されない。
　また，審決取消訴訟において，本願発明１が特許法２９条２項の規定に該当する
ことを立証するため，審判手続において取り調べなかった文献を提出して審決の認
定判断の正当性を主張立証することが審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものであ
ることは，最高裁大法廷判決昭和５１年３月１０日（民集３０巻２号７９頁）に照



らし明らかである。
  したがって，本件訴訟において，乙第５号証文献及び乙第６号証文献を考慮する
ことは許されない。
  ２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性に
ついての判断の誤り）
    　審決は，「本願発明１の特有の効果であるとされる「リタ－ナブルな容器と
して使用することが出来る」という効果も，硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学
的安定性等の周知の性質から，内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることによっ
て該効果を奏することは当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない。なお，硬質炭
素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬質
炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」（審決書４頁１５行～２０行）
と認定するが，誤りである。
    (1)　本願発明１は，プラスチックの飲料用ボトルにおいて，その内壁面のコー
ティング膜として硬質炭素膜を採用したことを要旨とするものであり，ここにいう
プラスチックの飲料用ボトルとは内部に充填された飲料（炭酸飲料等）を密封して
保持し，あるいは運搬するという用途に供される容器のことである。
　プラスチック材である密封ボトルに炭酸飲料等を充填する場合のコーティング膜
に求められる特性は，①密封時におけるガスバリア性，すなわち，ボトル内部から
の二酸化炭素等の透過及び外部からの酸素等の透過をともに抑止する性能であり，
この密封時のガスバリア性と同時に，②臭い成分等の低分子有機化合物の収着を抑
制すること，及び，③圧縮及び伸張に対する高い耐性（圧縮追随性及び伸張追随
性）を有することである（容器の圧縮あるいは伸張により，内壁面のコーティング
膜にクラックが生じた場合には，①のガスバリア性が著しく減殺されるものである
ことは，当業者にとって技術的に自明である。）。本願発明１におけるコーティン
グ材である硬質炭素膜は，上記①ないし③の特性をともに満たすことができ，使用
後再充填可能なリターナブルな容器として使用することができるという，顕著な作
用効果を奏するものである。
　他方，引用発明１において，プラスチック容器用のコーテイング材として開示さ
れている物質は，酸化ケイ素である。コーティング材として酸化ケイ素ＳｉＯｘ薄
膜を用いる場合には，クラック及び剥離を起こしやすいという特性を有すること
が，当業者において周知であり（甲第１３号証参照），引用発明１のように，酸化
ケイ素薄膜をコーティング材として成膜したのみでは，特に内部充填物による伸張
によりクラックが発生するものであって，このクラック発生防止のためにさらに塗
工剤などを用いれば，製造工程が複雑化し生産コストを増大化させるものであるか
ら，本願発明１における「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁
面」に硬質炭素膜をコーティング材とした場合に得られる顕著な作用効果は実用上
得られない。
  そして，引用文献２には，前述のとおり，開口部を有するプラスチック器具の内
表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが示されているだけ
で，当業者において引用発明２から密閉性を有するプラスチック容器を予測するこ
とはできない。
  さらに，引用文献３においては，無機組成物と並んで反応性樹脂組成物及び光硬
化性樹脂組成物が列挙されており，前述したように，引用文献３における耐透気性
と，プラスチックの性能を大きく超えるガスバリア性を得る本願発明１とは本質的
に相違している。
  そうすると，本願発明１の奏する作用効果は，引用発明１，引用発明２及び引用
発明３のいずれによっても，当業者において予測することのできない顕著な作用効
果である。
    　　審決は，何らの根拠を示すことなく，「本願発明１の特有の効果であると
される「リターナブルな容器として使用することが出来る」という効果も，硬質炭
素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周知の性質からリタ－ナブル容器とし
て使用することができるという効果が当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」
（審決書４頁１５行～１９行）と判断したものであって失当である。少なくとも本
願発明１において硬質炭素膜によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解
決できることを見出だし，それによってボトルの再使用としてのリタ－ナブルな容
器としての提供を可能としたことを考慮すれば，そのことを無視して，上記のよう
な判断をすることはできない。
　したがって，審決は，本願発明１の奏する顕著な作用効果を看過した結果，その



効果は当業者が容易に予測しうる事項にすぎないと誤って判断したものである。
    (2)　審決は，「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ
持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない」（審決
書４頁１９行～２０行）と判断しているが，審決にはかかる判断の根拠が全く示さ
れておらず，その理由が不備であることは明白である。本願発明１は，硬質炭素膜
によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解決できることを見出だし，そ
れによってリタ－ナブルな容器としての提供を可能としたものであって，このこと
を見出して本願発明１の構成を採用したことに本願発明１の特徴がある。
    (3)　被告は，特許庁の審査基準（乙第２ないし第４号証）を引用して，「硬質
炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を併せ持っていたとしても，硬
質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」とする審決の判断が，上記の
特許庁の審査基準に沿ってなされたことは明らかであるから，その判断に誤りはな
い旨主張する。
    　　しかしながら，被告の主張は，上記審査基準の趣旨を逸脱しており，失当
である。被告が引用した審査基準の箇所は，発明の進歩性判断における「有利な効
果」についての考え方を示した項目の部分である。この項目においては，「例え
ば，引用発明との構成の類似性や，複数の引用発明の組み合わせにより，一見当業
者が容易に想到できたとされる場合であっても，請求項に係わる発明が，有利な効
果であって，引用発明が有する効果とは異質な効果，または同質の効果であるが際
だって優れた効果を有し，これらが技術水準から当業者が予測できたものでないと
きは，この事実により進歩性の存在が推認される」（審査基準１５頁２６行～３０
行）と記載され，発明の構成が一見当業者が容易に想到できたとされる場合であっ
ても，「有利な効果」であってかつ「異質な効果，または同質の効果であるが際だ
って優れた効果」があれば進歩性の存在が推認されうることが示されている。一
方，被告が引用する審査基準の記載箇所にあるように，「なお，請求項に係る発明
が有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたこと
が，起因ないし契機（動機付け）の観点から十分に論理づけられたときは，進歩性
は否定される。」（同１６頁１２行～１４行）とするのは，単に「有利な効果」に
とどまる程度の効果があったとしても，請求項に係る発明に想到することが，例え
ば引用発明の内容中の示唆，課題の共通性，機能・作用の共通性，技術分野の関連
性等による動機付けの観点から十分に論理づけられる（予測可能である）といえる
に至れば，進歩性が否定されることを示しているにすぎない。この点，上記のよう
に，引用文献１ないし引用文献３に記載された発明により，本願発明１を想到する
動機付けが，「十分」に得られるものとは到底言い難いものであり，さらに本願発
明１の奏する作用効果は，単なる「有利な効果」を超える顕著な作用効果であるか
ら，上記審査基準を根拠に審決が「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できると
いう特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するもので
はない」とした審決の判断に誤りはないとする被告の主張は，明らかに失当であ
る。
第４　被告の反論の要点
  １　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等についての理解の誤りによる
容易想到性についての判断の誤り）について
    (1)　本願発明１と引用発明１との技術的課題の相違について
    　　原告は，本願発明１と引用発明１の技術的課題が相違するとして，このこ
とを根拠に，引用発明１に基づいて本願発明１との相違点に係る構成に想到するに
必要な動機付けは存在しない旨主張する。
　しかしながら，両発明の課題は，少なくとも，「ガスバリア性を高める」点で共
通する。
　したがって，当業者が，引用発明１に基づいて本願発明１との相違点に係る構成
に想到するに必要な動機付けは存在するのであって，引用発明１を本願発明１の容
易想到性を肯定する根拠の一つにした審決の判断に誤りはない。引用発明１が本願
発明１の容易想到性を判断するための先行技術となるために必要とされる動機付け
の存在を肯定する要件として，原告が主張するような両発明の技術的課題の完全な
一致が求められているわけではないから，原告の主張は失当である。
    (2)　引用発明１と引用発明２との構成と技術的課題の違いに基づく，引用発明
１に引用発明２を適用することの困難性について
　原告は，引用発明２が，あくまでも耐酸性，耐アルカリ性，耐溶剤性及び耐熱性
のような性質に対して改善を要求される「器具」を対象としていることからみれ



ば，引用発明２が飲料用ボトルのような容器をも対象としたものでないことは明白
である，として，引用発明１が飲料用容器を対象にしているのに対し引用発明２は
開口部を有する器具を対象にしているから，両者に技術的親近性はないので，引用
発明１に引用発明２を適用することが当業者にとって容易であるとした審決の判断
は誤りであると主張する。
　しかし，審決の認定するとおり，引用文献２には，「この発明の器具は，たとえ
ば・・・コップ，皿およびボウルなどの生活用品・・・などに幅広く利用すること
ができる。」（甲第６号証１０欄１４行～１１欄３行）と記載されている。「コッ
プ，皿およびボウルなどの生活用品」は，もはや実験器具等の器具ではなく，生活
用品としての「容器」であるから，引用文献２には，飲料用容器が開示されている
ことは明らかである。そして，審決でも引用している引用文献２の「開口部に平行
な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間および／またはそれ以上の内部
空間を有すると共にダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜をその内
表面に形成してなることを特徴とする器具。」（同１欄５行～９行）及び「前記器
具の材質としては，ガラス，プラスチック等が挙げられる。」（同６欄９行～１０
行）を併せて読めば，引用文献２には，「プラスチック材により形成された飲料用
ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されている飲料用容器」が開示されていること
となる。
　したがって，引用発明２は，引用発明１と技術的親近性を有し，両者は，飲料用
容器という共通の技術分野に属するから，当業者において，引用発明１に引用発明
２の適用を試みることは通常のことである。引用発明１に引用発明２を適用するこ
とが当業者にとって容易であるとした審決の判断に誤りはない。
    (3)　引用発明３の技術的内容の誤認と周知性認定の誤りについて
　原告は，引用発明１と引用発明３の技術分野の違いから，引用発明１における酸
化ケイ素膜を引用文献３に記載された硬質炭素膜に置換することは容易ではない旨
主張する。
　しかし，審決が引用文献３を挙げたのは，硬質炭素膜が一般に「耐透気性」すな
わち一般的な「ガスバリア性」を有するものである点が周知であることを示すため
の例示としてのことである。したがって，引用文献３に記載された技術分野は関係
がないし，「ガスバリア性」に係る技術事項（例えば，後述のような被適用部材の
特性）を引用文献３に記載された事項に限定して解釈しなければならない必然性も
ない。硬質炭素膜の一般的性質として「ガスバリア性」を有するものである点が当
業者に周知であるならば，それがどのような技術文献の中に記載されていたかに関
わりなく，当該当業者にとって，「ガスバリア性」が必要な個所にこれを適用しよ
うとする動機付けが存在することになる。
    　　原告は，周知技術であっても，他の技術分野の当業者にとっては容易に転
用し得るとは限らないから，引用発明３の属するのとは異なる技術分野に属する当
業者が，引用発明１に対して硬質炭素膜を適用することが容易であるとした被告の
主張が誤りである旨を主張する。しかし，本願発明１は，一面において，容器の技
術分野に属する発明ではあるものの，他の一面においては，薄膜コーティング技術
の技術分野に属する発明でもある。薄膜コーティング技術の分野の当業者において
は，薄膜コーティング技術に関するという点で共通していれば，文献に記載されて
いる適用分野が，「容器」であろうが，「液晶表示装置」であろうが，その技術を
適用するに際しては何ら障害となるものではないのである。
    　　原告は，ガスバリア性について，本願発明１の飲料用ボトルの酸素透過度
及び二酸化炭素透過度の数値と，引用文献３において引用されている特開平２－６
８５１９号公報，特開昭６１－４１１２２号公報の酸素透過度及び二酸化炭素透過
度の数値が本質的に相違する旨主張する。
　しかし，原告の挙げる数値は，いずれも，各文献に開示されている数値の最大値
であって，特開平２－６８５１９号公報の実施例及び比較例に記載されている他の
数値は，本願発明１におけるものと大きく異なるものではない。しかも，本願発明
１のガスバリア性についての原告の主張は，あくまで本願明細書の実施例に基づく
主張であって，本願明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて把握された発明に基
づく主張ではない。すなわち，本願明細書の請求項１には「プラスチック材により
形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする
炭素膜コーティング飲料用ボトル」と記載されているだけであり，その問題とする
「ガスバリア性」が実施例に記載された数値に拘束される必然性はない。したがっ
て，原告の主張は，請求項に記載された発明と実施例とを混同するものであり，失



当である。
    　　原告は，引用文献３においては，無機質膜であるＳｉＯ2や硬質炭素膜とと
ともに樹脂組成物も並列して記載されているから，審決において，引用文献３はＳ
ｉＯ2と硬質炭素膜とを成膜のための等価な均等の物質ととらえていると解している
ことを不合理である旨主張している。しかし，審決でＳｉＯ2と硬質炭素膜とが並列
に記載されているとしたのは，あくまで成膜のための物質としてのことであるの
に，引用文献３の記載において，樹脂組成物が並列に記載されているのは，成膜の
ための物質としてのことではないから，原告の主張は失当である。
    (4)　硬質炭素膜がガスバリア性を有することが本願出願時において周知であっ
たことは，乙第５号証文献及び乙第６号証文献の次のような記載から明らかである
（特に，乙第５号証文献には，プラスチック容器のガスバリア性を向上させるため
に容器内壁面にＤＬＣ膜を形成することも記載されている。）。
    　①　乙第５号証文献
      　・「食品又は飲料用の容器であって，気体や蒸気の浸透性を低減したもの
である。容器は，好ましくは，ＤＬＣ膜で被覆されたプラスチック樹脂で形成され
る。」（乙第５号証の第１頁右欄（要約の欄）１５行～１８行）
      　・「上記の，および，本願請求項に記載の改良された容器は，透明性に優
れ，酸素，二酸化炭素，蒸気や飲食物の香気に対してかなりの非透過性を有す
る。」（同４頁右欄（４欄）１８行～２１行）
      　・「１．飲食物用の開口部を有する空の容器であって，該容器はガスや蒸
気の浸透性を減少する膜を少なくとも部分的に被覆されたプラスチック樹脂又は蝋
製の容器であり，前記膜はＤＬＣ膜又はダイヤモンド膜である容器」（同４頁右欄
（４欄）６５行～５頁左欄（５欄）２行（請求項１））
      　・「１０．前記膜が，部分的に容器内壁面を被覆する請求項１の容器」
（同５頁左欄（５欄）２５行～２７行（請求項１０））
      　・「１２．開口部側に首部を有するボトルからなる請求項１の容器」（同
５頁右欄（６欄）１行～２行（請求項１２））
    　②　乙第６号証文献
      　・「ダイヤモンド組成物からなるコーティング２５が蒸着された，又はダ
イヤモンドでコーティングしたバリアラベル４５によって被覆されたプラスチック
の容器１０ａ。ダイヤモンドのコーティングは，容器内への気体の浸透に対して有
効なバリアを提供し，容器特にプラスチックの真空採血容器の寿命を延ばすのに有
用である。」（乙第６号証１頁左下欄５行～１１行（【要約】における【構成】の
欄））
  ２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性に
ついての判断の誤り）について
    (1)　原告は，引用発明１のように酸化ケイ素薄膜をコーティングしたものでは
クラックが発生して本願発明１のリターナブル可能という作用効果を奏するもので
はない旨，及び，審決は，何らの根拠を示すことなく，「硬質炭素膜の高強度，耐
磨耗性，化学的安定性等の周知の性質からリタ－ナブル容器として使用することが
できるという効果が当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」（審決書４頁１６
行～１９行）と判断したものであって失当である，少なくとも本願発明１において
硬質炭素膜によってプラスチックボトルの臭いの収着の問題を解決できることを見
出だし，それによってリタ－ナブルな容器としてのボトルの提供を可能としたこと
を考慮すれば，そのことを無視して，上記のような判断をすることはできない旨を
主張する。しかし，審決は，硬質炭素膜が，高強度，耐摩耗性，化学的安定性とい
う特質を有するから，これを引用発明１における容器のようなプラスチック容器に
適用した場合に，表面の膜は，高強度で，耐摩耗性が大きく，化学的に安定したも
のとなることが予測され，したがって，クラックが生じたり内容物で腐食されたり
する可能性が小さいものとなって何度も利用可能となり得ること，すなわち，リタ
ーナブル可能となることが予測されるものであると判断したものであり，その判断
に誤りはない。したがって，審決の上記判断に何の根拠もないとする原告の主張は
失当であり，審決は，本願発明が奏するとされる作用効果を看過したものではな
く，審決に誤りはない。
    (2)　原告は，審決における「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるとい
う特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものでは
ない。」（審決書４頁１９行～２０行）との判断は根拠が示されていないから理由
が不備である旨主張する。



　しかし，審決の上記記載は，「ガスバリア性」によって硬質炭素膜を引用発明１
に適用する動機付けが認められた以上，「臭い成分の収着を抑制できるという特
性」は上記の適用に好都合な効果を加えるものにすぎず，上記動機付けの阻害要因
となるものではないから，その採用の容易性を左右するものではないという判断を
示したものである。
　この点について，特許庁の審査基準には次のように記載されている。（乙第２な
いし第４号証）
「なお，請求項に係る発明が有利な効果を有していても，当業者が請求項に係る発
明に容易に想到できたことが，起因ないし契機（動機付け）の観点から十分に論理
づけられたときは，進歩性は否定される。
　例１：（略）
　例２：光電変換半導体装置の半導体層のうち，光が入射される側の半導体領域の
材料に珪素炭化物を採用することが，同領域の光の吸収を少なくする観点から容易
であった以上，この半導体領域が第二の半導体領域のｉ型劣化性を防止するという
効果を併せ有するとしても，珪素炭化物の容易性を左右するものではない。（参
考：昭６３（行ケ）２８２）」（１６頁１２行～２３行）
　したがって，上記の「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるという特性を
併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものではない。」
とする審決の上記判断は，過去の判例に基づいて定められた審査基準に沿ってなさ
れたものであり，誤りはない。
第５　当裁判所の判断
  １　取消事由１（本願発明１及び引用発明１・２等の理解の誤りによる容易想到
性についての判断の誤り）について
    (1)　審決が，
      ア　引用発明１が，各種飲食用のプラスチック容器に関するものであり，ガ
スバリア性を高めること課題としていること，及び，「引用発明１の「小型プラス
チック容器」は本願発明１の「飲料用ボトル」に相当する。」（審決書３頁３１行
～３２行）ことを認定し，
      イ　「本願発明１と引用発明１は「プラスチック材により形成された飲料用
ボトルの内壁面に膜が形成されていることを特徴とする膜コーティング飲料用ボト
ル」である点で一致している。そして，飲料用ボトル内壁面にコーティングする膜
が，本願発明１においては「硬質炭素膜」であるのに対し，引用発明１においては
「酸化ケイ素膜」である点で相違している。」（同３頁３３行～３７行）と認定し
た上で，
      ウ　上記相違点について
        ①「引用文献２には，プラスチックの器具・・・の内表面に硬質炭素膜で
あるダイヤモンド状炭素膜を形成すること・・・が記載されており，しかも，引用
文献２に記載の発明は，「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわち飲料
用容器という同じ技術分野に属するものにも適用可能である・・・ことも記載され
ているから，「飲料用プラスチック容器の内壁面に硬質炭素膜をコーティングする
ことは公知技術である。」（同４頁１行～７行），
        ②「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載され
ている・・・ように周知であり」（同４頁８行～９行），
        ③引用文献３においては，「プラスチック材の成膜物質としてＳｉＯｘ
（酸化ケイ素）であるＳｉＯ２と硬質炭素膜が並列に記載されており両者は成膜の
ための等価な均等の物質ととらえられている」（同４頁９行～１２行）と認定し，
      エ　上記アないしウの認定に基づいて，「引用発明１において上記公知技術
を適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１と
することに格別の困難性は認められない。」（同４頁１２行～１４行）と判断して
いることは，当事者間に争いがない。
    (2)　審決の上記認定判断について，検討する。
      ア　上記(1)アについて
      　　甲第５号証によれば，引用文献１には，次の記載があることが認められ
る。
        ①「【従来の技術】　従来からポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ），
ポリカーボネート（ＰＣ）・・・等は成形性に優れ，軽量の成型物が得られるた
め，各種飲食品容器の成形用素材として汎用されている。」（段落【０００２】）
        ②「しかしながら，小型のＰＥＴ容器は大型のPET容器に比べガスの透過性



が比較的大きいために，・・・炭酸飲料用容器としては不適であり」（段落【００
０４】）
        ③「本考案は，上記の欠点を解消し，ガスバリアー性を高め，しかも昨今
の環境問題をクリアーできる，リサイクル可能なかつ安価な小型プラスチック容器
を提供することを目的とするものである。」（段落【０００９】）
        ④「【課題を解決するための手段】
          　上記の目的は，比較的に低温，低真空度で，それほど高価な耐高真空
性を必要としないプラズマＣＶＤにより小型プラスチック容器の表面に酸化ケイ素
の薄膜を形成することにより達成できる。」（段落【００１０】）
        ⑤「【考案の効果】以上説明したように本考案の小型プラスチック容器
は，プラズマＣＶＤによって酸化ケイ素薄膜が容器全体に均一に形成され，優れた
ガスバリアー性を示し，小型プラスチック容器の体積に対する表面積率が大きいこ
とによる内容物に対する酸素水蒸気等の透過物質の影響を大巾に低下させることが
できる。また酸化ケイ素膜は透明性に優れ，かつ薄いためクラックが発生し難く，
フレキシビリティーに優れているので，容器の外観，性能を何等に損なうこともな
い。」（段落【００２１】）
        　引用文献１の上記認定の各記載によれば，引用文献１には，「炭酸飲料
用容器」（上記②）として使用される「小型プラスチック容器」（③）のガスバリ
ア性の改善（②，③）を課題とする発明が記載されていることが認められる。ま
た，ガスバリア性が問題となる炭酸飲料用容器が「ボトル」に相当することは自明
である。
　そうすると，「引用発明１の「小型プラスチック容器」は本願発明１の「飲料用
ボトル」に相当する」との審決の上記認定に誤りがないことは，明らかである。
      イ　上記(1)イについて
        　両発明の一致点，相違点に関する審決の上記(1)イの認定については，原
告も争わないところである。
      ウ　上記(1)ウ①について
      　　甲第６号証によれば，引用文献２には，次の記載があることが認められ
る。
        ①「２．特許請求の範囲
          (1)開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間およ
び／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素および／または
ダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具。」（１欄５
行～９行）
        ②「本発明の器具の形状は・・・。前記器具の材質としては，ガラス，プ
ラスチック等が挙げられる。」（６欄３行～１０行）
        ③「プラスチックとしては，特に制限されることはなく，通常のものを用
いることができ，たとえば，・・・熱可塑性ポリエステル樹脂，・・・が挙げられ
る。」（７欄５行～１４行），「前記熱可塑性ポリエステル樹脂としては，たとえ
ば，ポリエチレンテレフタレート・・・等が挙げられる。」（９欄９行～１１行）
        ④「この発明の器具は，たとえば，・・・秤量ビンや吸引ビン，採取ビン
などのビン類，・・・コップ，皿およびボウルなどの生活用品・・・などに幅広く
利用することができる。」（１０欄１４行～１１欄３行）
        ⑤「［発明の効果］以上のように，本発明によれば・・・素材としてプラ
スチックを使用した場合，軽量で割れない等の利点を生かすことができ，内表面に
ダイヤモンド状炭素および／またはダイヤモンドの膜を形成しているので耐酸性，
耐アルカリ性および耐溶剤性の大きな器具を提供することができる。」（２０欄１
０行～１８行）
          　引用文献２の上記認定の各記載によれば，引用文献２には，プラスチ
ック製（上記②，③，⑤）の「コップ，皿およびボウルなどの生活用品」（同④）
の内表面にダイヤモンド状炭素の膜を形成したもの（同①，⑤）が記載されている
といい得ることが明らかであるから，引用文献２に，「プラスチックの器具・・・
の内表面に硬質炭素膜であるダイヤモンド状炭素膜を形成することが記載され」
（審決書４頁１行～３行）ている旨の審決の認定に誤りはない。
　また，少なくともプラスチック製のコップは，飲料用プラスチック容器の一種で
あると認めることができるから，引用文献２には，同文献記載の発明が「「コッ
プ，皿およびボウルなどの生活用品」すなわち飲料用容器という同じ技術分野に属
するものにも適用可能である・・・ことも記載されている」（審決書４頁３行～５



行）との審決の認定，及び，「飲料用プラスチック容器の内壁面に硬質炭素膜をコ
ーティングすることは公知技術である。」との審決の認定には，いずれも誤りはな
い。
    エ　上記(1)ウ②について
      (ア)　甲第７号証によれば，引用文献３には，次の記載があることが認めら
れる。
        ①「【要約】
          【目的】液晶表示装置の基板の耐透気性，耐透湿性が低いと表示部に気
泡を生じたり液晶自体の抵抗率の低下等による特性の変化が生じ，表示むらが生じ
るので，その対応策が基板の表裏両面にほどこすことが考えられているがその端面
に対する処理は考えられていなかった・・・本発明の目的はこの端面処理を行い，
基板内部への水，酸素等の侵入を防ぎ，液晶表示装置の信頼性を向上させる点にあ
る。」（１頁左欄２行～１１行）
        ②「前記耐透気化，耐透湿化処理に使用する薬剤としては，プラスチック
基板端面に適用して端面に耐透気化，耐透湿化特性を与えるものであれば特に制限
はない。ＳｉＯ２や硬質炭素膜，ＢＮ，ＡｌＮ，Ｓｉ3Ｎ4等の耐透気性，耐透湿性無
機質膜を通常の成膜方法により端面に適用することができる。」（１欄４１行～４
６行）
      (イ)　乙第５号証によれば，乙第５号証文献（米国特許４８０９８７６号の
明細書・１９８９年３月７日発行）には，次の記載があることが認められる（な
お，乙第５号証の被告提出の訳文については，原告がその正確性について一部異議
を述べているので，本判決においては，被告提出の訳文について，「container 
body」を「容器本体」とする等の修正を加えた。）。
        ①「減少されたガス及び蒸気透過性を有する食品及び飲料用容器本体。容
器本体は好ましくはダイヤモンド様炭素で被覆されたプラスチック樹脂で形成され
る。」（１頁要約，訳文①項）
        ②「本願に記載され，クレームされている，改良された容器本体は，透明
性に優れ，酸素，二酸化炭素，蒸気や飲食物の香気に対してかなりの非透過性を有
する。」（４欄１８行～２１行，訳文②項）
        ③「１．飲食物用の開口部を有する中空の容器本体であって，該本体はガ
スや蒸気の透過性を減少する膜を少なくとも部分的に被覆されたプラスチック樹
脂・・・であり，前記膜はダイヤモンド様炭素膜又はダイヤモンド膜であるも
の。」（４欄６５行～５欄２行，訳文③項）
        ④「１０．前記膜が，部分的に容器内壁面を被覆する請求項１の容器本
体」（請求項１０，訳文④項）
        ⑤「１２．開口部側に首部を有するボトルからなる請求項１の容器本体」
（請求項１２，訳文⑤項）
      (ウ)　乙第６号証によれば，乙第６号証文献（特開平６－１６５７７２号公
報・平成６年６月１４日発行）には，次の記載があることが認められる。
        ①「【構成】ダイヤモンド組成物からなるコーティング２５が蒸着され
た・・・プラスチックの容器１０ａ。ダイアモンドのコーティングは，容器内への
気体の浸透に対して有効なバリアを提供し，容器特にプラスチックの真空採血容器
の寿命を延ばすのに有用である。」（１頁左欄５行～１１行）
        ②「本発明は，容器特にプラスチック製の真空採血管のための気体及び水
分の浸透を防止するのに有効なバリアを提供するためのバリアコーティング・・・
に関する。」（１欄４８行～２欄１行）
        ③「ダイヤモンド組成物の透明度は高く，その耐久性は，衝撃，摩滅及び
引っ掻きに十分耐える。」（３欄２５行～２６行）
        ④「米国特許第４，６９８，２５６号，第４，８０９，８７６号及び第
５，０５５，３１８号に記載されているように，高周波放電，・・・又はプラズマ
化学蒸着によって，ダイヤモンド組成物からなるコーティングを基板の上に形成し
てもよい。」（５欄１７行～２３行）
        ⑤「一般に，本発明のダイヤモンド組成物は，ダイヤモンドの構造と類似
の稠密化学構造で結合しているが長距離結晶秩序・・・を有しない炭素原子からな
る。」（５欄２６行～３０行）
      (エ)　上記各刊行物の上記認定の各記載によれば，硬質炭素膜（ダイヤモン
ド様膜）がガスバリア性を有すること，硬質炭素膜のこの性質をプラスチックの面
の改良のために使用することができることは，引用文献３を初めとする，技術分野



を必ずしも同じくしない複数の文献に当然のこととして記載されていることが認め
られるから，本願発明の出願時において，プラスチックに関する当業者の間では，
狭い範囲でとらえた技術分野の相違を超えて，周知であったものと認めることがで
きる。
        　したがって，審決の上記(1)ウ②の認定に誤りはない。
        　原告は，引用文献３は公知技術として引用されているのであって，周知
技術の一例として引用されているのではない，と主張する。
        　しかし，甲第１８号証によれば，特許庁の審判手続きにおける拒絶理由
通知において，「硬質炭素膜がガスバリア性を有する点は引用刊行物３（判決注：
引用文献３）に記載されている・・・ように周知である」（３頁１０行～１１行）
との指摘がなされたことが認められ，また，審決は，前記のとおり，「硬質炭素膜
がガスバリア性を有する点は上記引用文献３にも記載されている・・・ように周知
であり」と説示しているのであるから，審決が引用文献３に記載されているそれ以
外の事項を公知技術として挙げているとみるべきか否かはともかく，硬質炭素膜が
ガスバリア性を有することを周知事項と位置付けていることは，明らかというべき
である。また，周知事項は，当業者ならば当然知っているはずの事項なのであるか
ら，それを認めるための根拠となるための資料を事前に出願人に告知する必要はな
く，これを認めるための根拠は，周知事項であるか否か自体が訴訟の段階で争われ
るに至ったとき，当業者でない裁判所の判断の資料として必要となる限りにおいて
求められるにすぎない，というべきである。そうである以上，乙第５号証文献及び
乙第６号証文献のいずれも，審判手続における拒絶理由通知にも，また，審決に
も，引用刊行物として示されていないから，審決取消訴訟においてこれを証拠とし
て提出して硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知であると主張することは
許されない，とする原告の主張は，採用できないという以外にない。
        　なお，「引用発明１において上記公知技術を適用し，酸化ケイ素膜に換
えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明１とすることに格別の困難性は認
められない」（審決書４頁１２行～１４行）とする審決の認定における「上記公知
技術」とは，「上記引用文献２に記載の発明」（同４頁３行～７行参照）のことで
あり，引用発明２のことを指しているものとみるのが，文脈上自然であり，これを
引用発明３をも指しているとする原告の主張は採用し得ない。
        　もっとも，審決においては，「むすび」の項に，本願発明１は，「引用
文献１乃至３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」（同４頁２２行～２３行）との上記記述と整合しない記載も存在する。しか
し，拒絶理由通知における前記の指摘事項と，審決の「対比・判断」の欄における
前記の認定を参照すれば，この記載は，引用刊行物３に，硬質炭素膜がガスバリア
性に優れることが周知事項であることを示す一例としての位置付けを与えることを
排斥するものではないということができる。
      オ　上述のとおり，引用発明１は，ガスバリア性を高めることをその技術的
課題とするものであるから，そこには，そこで用いられている酸化ケイ素薄膜に換
えて，ガスバリア性に優れた他の物を用いる動機付けは，十分存在するということ
ができる（原告が主張するように，コーティング材として酸化ケイ素ＳｉＯｘ薄膜
を用いる場合には，クラック及び剥離を起こしやすいという特性を有することが，
当業者において周知であったとすれば，このことはより強くいい得るところであ
る。）。したがって，既に引用発明１があるところに，ガスバリア性に優れた他の
物であって飲料用ボトルに用いる上で格別の障害のない物が知られるに至れば，引
用発明１の酸化ケイ素薄膜に換えてそれを用いる構成に至ることに，格別の困難は
存在しないことが，明らかである。そして，硬質炭素膜がガスバリア性を有するこ
とが周知であったこと，硬質炭素膜の飲料用容器への適用が可能であることが引用
発明として公知であったことは，前述のとおりである。そうである以上，引用発明
１にみられるガスバリア性を高めるという技術的課題の解決を動機として，そこで
用いられている酸化ケイ素薄膜に換えて硬質炭素膜を用いる構成に想到すること
は，容易になし得たことであったという以外にないのである。そうである以上，審
決が，引用発明１及び同２並びに上記周知事項をその根拠として本願発明１の容易
想到性を認めることは，それを妨げるべき何か特別の事情がない限り，許されるも
のというべきであり，上記特別の事情に該当すべきものは本件全証拠によっても認
められないから，審決の(1)ウ③の認定の当否にふれるまでもなく，これを認めた審
決に誤りはないということができる。
    (3)　原告は，本願発明１と引用発明１とは技術的課題が相違し，引用発明１に



基づいて本願発明１に想到する動機付けは存在しないと主張する。
　しかしながら，原告の主張は，主張自体失当という以外にない。原告の主張は，
本願発明１の構成に想到するための動機付けは，本願発明１の技術的課題の認識以
外に存在し得ないことを当然の前提とするものであり，このような前提が認められ
ないことは論ずるまでもないことであるからである（一般に，異なった動機で同一
の行動をとることは珍しいことではない。発明もその例外ではなく，異なった技術
的課題の解決が同一の構成により達成されることは，十分あり得ることであ
る。）。問題とすべきは，本願発明１の技術的課題ではなく，引用発明１等，本願
発明１以外のものの中に，本願発明１の構成に至る動機付けとなるに足りる技術的
課題が見いだされるか否かである。上記技術的課題は，本願発明１におけるものと
同一であっても，もちろん差し支えない。しかし，これと同じである必要はない。
したがって，本願発明１の構成の容易想到性の検討においては，本来，引用発明１
の技術的課題を明らかにすることは必要であるものの，本願発明１の技術的課題に
ついて論ずることは，無意味であるということができるのである（両発明の課題に
共通するところがあったとしても，それは，いわば結果論にすぎない。）。
そして，引用発明１に，本願発明１に至る動機付けとなるに足りる技術的課題（ガ
スバリア性の向上）が認められることは，既に述べたとおりである。原告の主張は
採用できない。
    (4)　原告は，引用発明２は，耐薬品性に優れた高強度の器具を提供するとい
う，本願発明１の技術的課題とは全く関係のない，別個の技術的課題を解決するた
めになされたものであり，しかも，その対象は耐薬品性の改善を要求される「器
具」であり，ガスバリア性が問題とならない開口型の器具のみを開示するものであ
り，開口部を密閉状態で使用し，高度のガスバリア性を解決するという飲料ボトル
のような容器を対象とするものではないから，引用発明１に引用発明２を適用し
て，本願発明１との相違点に係る構成を想到することは当業者が容易になし得たこ
とであるとした審決の認定判断は誤りである旨主張する。
    　　しかしながら，審決は，引用発明１と引用発明２のみに基づいて，本願発
明の容易想到性を認定判断したものではない。審決は，引用発明１と引用発明２以
外に前記の硬質炭素膜がガスバリア性を有するとの周知の技術事項をも根拠とし
て，引用発明１に引用発明２を適用して，本願発明１に係る構成を想到することは
当業者が容易になし得たことであると認定したものであり，この判断が誤りがない
ものとして首肯することができることは，前示のとおりである。
      　したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
    (5)　原告は，引用文献３は，液晶表示装置に関するものであって，本願発明１
とは技術分野が全く相違し，膜が形成されている対象，それらが奏している作用効
果においても異なり，両発明の間には，技術的に両者を組み合わせ，あるいは置換
する技術的親近性は存在せず，したがって，「引用発明１において上記公知技術を
適用し，酸化ケイ素膜に換えて硬質炭素膜を採用することによって本願発明とする
ことに格別の困難性は認められない。」（審決書４頁１２行～１４行）とした審決
の認定判断は誤りである旨主張する。
　しかしながら，審決は，硬質炭素膜がガスバリア性を有することが周知技術であ
ることを，容易想到性の判断の根拠にしており，引用文献３に周知例としての役割
を負わせていることは，前示のとおりである。したがって，原告の上記主張は失当
である。
      　もっとも，審決は，引用文献３の記載を引用し，「プラスチック材の成膜
物質としてＳｉＯｘ（酸化ケイ素）であるＳｉＯ2と硬質炭素膜が並列に記載されて
おり両者は成膜のための等価な均等の物質ととらえられているから」（審決書４頁
９行～１２行）として，同文献を，単なる周知例としてのみでなく，公知例として
も引用しているような説示もしているけれども，審決が挙げた同記載を除いたとし
ても，容易想到性についての審決の結論を変える必要性がないことは，既に述べた
ところから明らかである。
      　また，原告は，周知技術とは，その技術分野で常識となっている技術のこ
とであるから，仮に引用文献３の液晶基板の処理分野においては，周知の程度に至
った公知技術であるとしても，引用文献３の存在をもって，プラスチック飲料用ボ
トルの技術分野に属する本願発明１における当業者にとってそれを周知とすること
はできない旨を主張する。しかし，引用文献３のみならず，乙第５号証文献及び乙
第６語証文献のような文献が存在し，これらによれば，プラスチック飲料用ボトル
の技術分野においても，硬質炭素膜がガスバリア性に優れることが周知であったと



認められることは，前示のとおりである。原告の上記主張は，採用することができ
ない。
    (6)　原告は，「引用発明３における「耐透気性」とは，あくまで外部から基板
内部への酸素等の侵入を防止するものであれば足りるのに対し，本願発明１におい
て求められるガスバリア性は，密封状態で充填された炭酸飲料等の外部への二酸化
炭素透過を抑止するとともに，容器外部からの酸素等の透過を抑止するという高度
のガスバリア性を必要とするものであるから，引用文献３における「耐透気性」を
もって，本願発明１の「ガスバリア性」と等価な性質が開示されているものとはい
えない。」と主張し，また，本願明細書の［試験１］における酸素透過度，二酸化
炭素透過度と引用発明３における耐透気性の概算数値とを比較して，次元の異なる
ものである旨主張する。
    　　しかしながら，本願発明１は，その特許請求の範囲の請求項１に規定され
るとおり，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜
が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」であって，
その内壁面に形成される硬質炭素膜について，膜厚，密度，形成方法，ガスバリア
性等について何らの限定も存在していないのである。原告が主張する高度のガスバ
リア性あるいは次元の異なる数値は，あくまでも，本願明細書における実施例につ
いての数値であるから，原告の上記主張は，本願発明１の特許請求の範囲の記載
が，硬質炭素膜の膜厚，密度，形成の方法，ガスバリア性について何ら限定せずに
広い範囲で請求されていることを前提としていない議論であって，失当である。
  ２　取消事由２（本願発明１の奏する顕著な作用効果の看過による容易想到性に
ついての判断の誤り）について
    (1)　原告は，本願発明１は，①密封時のガスバリア性と，②臭い成分の収着を
抑制すること，③圧縮及び伸張に対する高い耐性を同時に満たすことができ，「使
用後再充填可能なリターナブルな容器として使用することができる」等の顕著な作
用効果を奏するものであるにもかかわらず，審決は，何らの根拠を示すことなく，
「本願発明１の特有の効果であるとされる「リターナブルな容器として使用するこ
とが出来る」という効果も，硬質炭素膜の高強度，耐磨耗性，化学的安定性等の周
知の性質から，内壁面に硬質炭素膜をコーティングすることによって該効果を奏す
ることは当業者が容易に予測しうる事項に過ぎない」（審決書４頁１５行～１９
行）と判断したものであって，本願発明１の顕著な作用効果を看過した旨主張す
る。
    　　しかし，本願発明１の構成自体は想到の容易なものであったことは，既に
述べたとおりであり，このように構成につき容易想到性が認められる発明に対し
て，それにもかかわらず，それが有する効果を根拠として特許を与えることが正当
化されるためには，その発明が現実に有する効果が，当該構成のものの効果として
予想されるところと比べて格段に異なることを要するものというべきである。
    　　他方，本願発明１の構成は，その特許請求の範囲の請求項１に記載されて
いるとおり，「プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素
膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」というも
のであって，本願明細書の特許請求の範囲の請求項３ないし５の発明のように，特
定の密度の硬質炭素膜をその構成とするものでも，請求項７の発明のように，特定
の酸素透過量をその構成とするものでも，請求項８の発明のように特定の条件で形
成されることをその構成とするものでもない。したがって，本願発明１自体の効果
として主張することが許されるのは，上記のようなものを含む特定の構成によって
得られる効果ではなく，本願発明１の上記の構成要件を満たす限り得ることができ
るという範囲にとどまるものとならざるを得ない。
    　　そして，このことを前提にした場合，コップなどの生活用品すなわち飲料
用容器の内表面に硬質炭素膜を形成するものである引用発明２については，耐酸
性，耐アルカリ性及び耐溶剤性に優れていることが知られ，硬質炭素膜がガスバリ
ア性に優れていることが周知技術であることは前記認定のとおりであるから，「プ
ラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されてい
ることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル」との構成（本願発明１）に
おいて，原告主張の作用効果が生じたとしても，少なくとも，これを上記の意味で
格段に優れたものとすることはできず，むしろ，当業者にとって十分に予測可能な
ものというべきである。原告の主張は採用できない。
    (2)　原告は，審決における「硬質炭素膜が，臭い成分の収着を抑制できるとい
う特性を併せ持っていたとしても，硬質炭素膜の採用の容易性を左右するものでは



ない。」（審決書４頁１９行～２０行）との判断は根拠が示されていないから理由
が不備である旨主張する。
　しかし，審決の上記記載は，「ガスバリア性」によって硬質炭素膜を引用発明１
に適用する動機付けが認められた以上，「臭い成分の収着を抑制できるという特
性」は上記の適用に好都合な効果を加えるものにすぎず，上記動機付けの阻害要因
となるものではないから，その採用の容易性を左右するものではないとするもので
あり，このような審決の判断に誤りはない。
  ３　結論
  　　以上に検討したところによれば，原告の主張する取消事由にはいずれも理由
がなく，その他，審決には，これを取り消すべき瑕疵が見当たらない。そこで，原
告の請求を棄却することとし，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民
事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
    
  　　東京高等裁判所第６民事部
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