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平成２７年７月３０日判決言渡 

平成２６年(行ケ)第１０２７０号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２７年７月１６日 

            判      決 

   

 

       原      告    ザ アイムス カンパニー 

        

       訴訟代理人弁理士    柳   田   征   史 

                   佐 久 間       剛 

                   渋   谷   淑   子 

                   河   野       香 

                   樋   口       洋 

   

       被      告    特 許 庁 長 官 

       指 定 代 理 人    中   川   真   一 

                   門       良   成 

                   井   上       猛 

                   田   中   敬   規 

 

            主      文 

  １ 特許庁が不服２０１３－４１７７号事件について平成２６年７月２５日に

した審決を取り消す。 

  ２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

     

            事 実 及 び 理 由 
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第１ 原告が求めた裁判 

 主文同旨。 

 

第２ 事案の概要 

 本件は，特許出願拒絶査定不服審判に対する不成立審決の取消訴訟である。争点

は，①補正についての独立特許要件（平成１８年法律第５５号改正附則３条１項に

より，なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項に

おいて準用する同法１２６条５項。以下，各条につき同じ。）の有無（進歩性の有無）

及び②手続違背の有無である。 

 

 １ 特許庁における手続の経緯 

 原告は，名称を「プロバイオティクス構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物」

とする発明につき，平成１８年４月４日，特許出願をし（特願２００８－５０６５

０８号，パリ条約による優先権主張・外国庁受理・２００５年４月１１日・米国/

２００６年３月１７日・米国，国際公開・平成１８年１０月１９日・ＷＯ２００６/

１１０４０６，国内公表・平成２０年９月４日・特表２００８－５３５５２０号，

請求項の数１３，本願），平成２３年３月９日付けで特許請求の範囲を全文変更する

手続補正をし（請求項の数１９），さらに，平成２４年３月１３日付けで特許請求の

範囲を全文変更する手続補正をしたが（請求項の数１７），平成２４年１０月２９日

付けで，上記平成２４年３月１３日付けの手続補正は却下され，同日付けで拒絶査

定を受けたので，平成２５年３月４日，これに対する不服審判を請求をするととも

に（不服２０１３－４１７７号），特許請求の範囲を全文変更する手続補正（本願補

正）をした（請求項の数１６）。（甲１～３，８，１０～１２） 

 特許庁は，平成２６年７月２５日，本願補正を却下した上で（平成１８年法律第

５５号改正附則３条１項により，なお従前の例によるとされる同法による改正前の

特許法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項。以下，各条につ
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き同じ。），「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年

８月８日，原告に送達された。 

 

 ２ 本願発明及び本願補正発明の要旨 

 上記平成２３年３月９日付けで補正された請求項１の発明（本願発明）及び上記

平成２５年３月４日付けで補正された（本願補正）後の請求項１に係る発明（本願

補正発明）に係る特許請求の範囲の記載は，それぞれ，次のとおりである。（甲２，

３） 

  (1) 本願発明（下線部が本願補正発明の削除部分） 

「 (a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された

株を含む，プロバイオティク構成成分，及び 

  (b) 単糖類を含む，甘味剤構成成分， 

 を含む，組成物であって， 

  前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり， 

  前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有さず，かつ 

  前記組成物は，３ヶ月後にプロバイオティク微生物の少なくとも約５０％が生

存可能であるように，少なくとも約３ヶ月の貯蔵寿命を有する，組成物。」 

  (2) 本願補正発明（下線部が本願発明の限定部分） 

「 (a) 切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された

株を含み，かつビフィドバクテリウム，ラクトバシラス，及びこれらの組み合わ

せからなる群から選択される属を含む細菌を含む，プロバイオティク構成成分，

及び 

  (b) ソルビトール，マンニトール，グルコース，マンノース，フルクトース，

及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む，甘味剤構成成分， 

 を含む，組成物であって， 

  前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり， 
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  前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有しない，組成物。」  

 

 ３ 審決の理由の要点 

 

 刊行物１：特表２００５－５０８６４７号公報（甲１４） 

 刊行物２：特表２００３－５３４００３号公報（甲１５） 

 

  (1) 本願補正発明について 

   ア 引用発明 

 刊行物１には，次の発明（引用発明）が記載されている。 

「 スクロース，初乳，プレバイオティック，プロバイオティックを含む乳製品お

やつであって， 

  製品は未加工材料を混合することによって得た混合物を型にすくい入れ／かき

入れ，冷蔵庫に入れて固化させ，得られた材料片を型から外した乳製品おやつ。」 

   イ 一致点 

「 (a) ビフィドバクテリウム，ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含

む，プロバイオティク構成成分，及び 

  (b) グルコース，マンノース，フルクトースからなる群から選択される単糖類

を含む，甘味剤構成成分， 

 を含む，組成物であって， 

  前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり， 

  前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有しない，組成物。」 

   ウ 相違点 

 【相違点１】 

「 本願補正発明は，細菌が『切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃

腸管から単離された株を含』むのに対して，引用発明は，そうではない点。」 
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   エ 相違点１の判断 

 ① 刊行物２には，ラクトバチルス（ラクトバシラス）及びビフィドバクテリウ

ムが，ペットの胃腸管に生存する乳酸菌の新規単離菌株であり，ペットフード組成

物としての用途を有するとの記載がある（【請求項１】【請求項９】【請求項１０】【請

求項１８】）。 

 ② 引用発明のプロバイオティックとしては，ラクトバシラスアシドフィラスやビ

フィドバクテリウム属の各菌が特に好ましいものとされている（刊行物１の【００

２９】） 

 ③ ①②から，引用発明のプロバイオティックとして，胃腸障害防止のために刊

行物２のペットの胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバク

テリウムを用いることは，当業者が容易になし得る。 

 ④ 菌株が切除され洗浄された胃腸管から単離できることは，従来知られていた

ことである。 

 ⑤ 本願補正発明の細菌が切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸

管から単離された株を含むものであることによる作用効果は，顕著な作用効果とし

て把握できるものでない。 

 ⑥ ③と④⑤から，引用発明のプロバイオティックとして，刊行物２のペットの

胃腸管に生存する単離菌株であるラクトバチルスやビフィドバクテリウムを用いる

に当たり，その菌株を，切除及び洗浄された胃腸管から得るものとして，本願補正

発明の相違点１に係る構成とすることは，当業者が容易に想到し得る。 

 ⑦ 本願補正発明の作用効果は，引用発明，刊行物２及び周知事項から，当業者

であれば予測できた範囲のものである。 

 ⑧ したがって，本願補正発明は，引用発明，刊行物２及び周知事項に基づいて，

当業者が容易に発明をすることができた。 

 よって，本願補正を却下する。 

  (2) 本願発明について 
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   ア 引用発明 

 上記(1)アのとおり。 

   イ 一致点 

「 (a) ビフィドバクテリウム，ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含

む，プロバイオティク構成成分，及び 

  (b) 単糖類を含む，甘味剤構成成分， 

  を含む，組成物であって， 

  前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり， 

  前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有さない組成物。」 

   ウ 相違点 

 【相違点１´】 

「 本願発明は，細菌が『切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管

から単離された株を含』むのに対して，引用発明は，そうではない点。」 

 【相違点２】 

「 本願発明は，『３ヶ月後にプロバイオティク微生物の少なくとも約５０％が生存

可能であるように，少なくとも約３ヶ月の貯蔵寿命を有する，組成物』であるの

に対して，引用発明は，そのようなものであるか不明な点。」 

   エ 相違点１´の判断 

 上記(1)エのとおり。 

   オ 相違点２の判断 

 引用発明は，実質的に，３か月後にプロバイオティク微生物の少なくとも約５０％

が生存可能であるといえ（刊行物１の【００６６】），さらに，製品についても１１

か月にわたって試験したものであること（刊行物１の【００６７】）を考慮すると，

引用発明の乳製品おやつは，実質的に少なくとも約３か月の貯蔵寿命を有するもの

といえる。 

 したがって，相違点２は，実質的な相違点ではない。 
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  (3) 審決判断のまとめ 

 本願発明は，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができない。 

 そうすると，このような特許を受けることができない発明を包含する本願は，本

願発明以外の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，拒絶されるべき

ものである。 

 

第３ 原告主張の審決取消事由 

 １ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り） 

 審決が，刊行物１の実施例１に着目して，「スクロース，初乳，プレバイオティッ

ク，プロバイオティックを含む乳製品おやつであって， 製品は未加工材料を混合す

ることによって得た混合物を型にすくい入れ／かき入れ，冷蔵庫に入れて固化させ，

得られた材料片を型から外した乳製品おやつ」（前記第２，３(1)ア）と引用発明を

認定したことは，争わない。 

 しかしながら，そのように引用発明を認定したのであれば，引用発明の内容は，

上記実施例１の記載に基づいて解釈されなければならない。刊行物１の実施例１に

係る記載箇所以外に本願補正発明の構成に対応する構成の記載があるからといって，

その記載を流用して実施例１の組成に係る構成成分を組み替えることは許されない。 

 しかるに，①上記実施例１は，単に，「プロバイオティック」が２重量％含まれて

いるとされているだけであり，それが，本願補正発明の「ビフィドバクテリウム，

ラクトバシラス，及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌」

を含むものであるか否かは明らかではないから，この点は，相違点として認定され

なければならない。また，②上記実施例１は，単に，「プレバイオティック」が３重

量％含まれているとされているだけであり，それが，本願補正発明の「ソルビトー

ル，マンニトール，グルコース，マンノース，フルクトース及びこれらの混合物か

らなる群から選択される単糖類」を含むものであるか否かは明らかではないから，

この点は，相違点として認定されなければならない。 
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 上記実施例１は，上位概念であるプロバイオティック又はプレバイオティックが

実際に用いられることはなく，その下位概念に該当する何らかの成分が用いられた

と解釈されるものではあるが，だからといって，刊行物１に開示されたあらゆるプ

ロバイオティックに属する成分と刊行物１に開示されたあらゆるプレバイオティッ

クに属する成分の組合せが開示されているわけではない。 

 以上のとおり，審決の一致点・相違点の認定には，誤りがある。 

 

 ２ 取消事由２（相違点１の判断の誤り） 

 刊行物１には，引用発明のプロバイオティックとして，刊行物２に記載された猫

や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフィドバクテリウム属

の乳酸菌の新規単離菌株を用いることを示唆するような記載は存在しない。 

 刊行物２には，猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフ

ィドバクテリウム属の乳酸菌の新規単離菌株が有用であることの記載はなく，胃腸

管に生存する菌株が，切除され洗浄された胃腸管から単離できることが記載されて

いるにすぎない。 

 また，刊行物１の【００２８】には，実に２５種類もの好ましいプロバイオティ

ック微生物が記載されており，引用発明のプロバイオティックを刊行物１の【００

２９】の「特に好ましいプロバイオティック微生物」に限定して解釈する理由は何

ら存在しない。また，引用発明の乳製品おやつが，仔犬や仔猫の健康的な消化管の

発育に有用なものであるとしても，刊行物１は，切除及び洗浄されたイヌ科動物又

はネコ科動物の胃腸管から単離された株を用いることを示唆しているわけではなく，

そうしなければならない，又は，そうすることが好ましいという技術常識が存在す

るわけでもない。 

 そして，本願補正発明は，切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸

管から単離された株が、特に有用である可能性がある（【００２４】）との新たな知

見を基に，本願補正発明の構成をとることによって，プロバイオティクの安定性の
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みならず，ペットフードとしての良好な食感までも達成できているのであるから、

顕著な作用効果を奏する。 

 以上のとおり，審決の相違点１の判断には，誤りがある。 

 

 ３ 取消事由３（手続違背） 

 特許法１５９条２項により準用する同法５０条の趣旨は，拒絶査定不服審判にお

いて審判請求時の補正が行われ，補正後の特許請求の範囲の記載について拒絶査定

の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合にも妥当する。そこで，周知技術や技術

常識を適用したような限定を行った場合のように，査定の理由と全く異なる拒絶の

理由とはいえない場合を除き，拒絶理由通知をすることなく補正を却下することは，

手続保障の観点から許されないと解すべきである。 

 本件においては，本願補正は，①プロバイオティック構成成分を「ビフィドバク

テリウム，ラクトバシラス，及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属

を含む細菌」を含むと，②プレバイオティック構成成分を「ソルビトール，マンニ

トール，グルコース，マンノース，フルクトース，及びこれらの混合物からなる群

から選択される単糖類」を含むと限定するところ，これらの構成は，周知技術や技

術常識を適用したような限定とはいえない重要な特徴点に該当する。そして，審判

において拒絶の理由が通知されていれば，原告は，意見書を提出し，あるいは，手

続補正を行うなどの機会を持つことができるから，審判の結論も大きく変わってい

た可能性がある。 

 以上のとおり，審判の手続には，特許法１５９条２項が準用する同法５０条の規

定に違反する違法がある。 

 

第４ 取消事由に対する被告の反論 

 １ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）に対して 

 刊行物１の実施例１は，刊行物１の特許請求の範囲に記載された発明の具体例と
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解されるにもかかわらず，その成分について，「プロバイオティック」「プレバイオ

ティック」と記載されており，具体的にどのようなものが用いられたのか明らかで

ない。このような場合，「プロバイオティック」「プレバイオティック」としては，

刊行物１の記載全体からみて，【請求項７】～【請求項１０】【００２９】【００３３】

に例示されたいずれかのものが用いられたと解するのが自然であり，そして，刊行

物１には，そのいずれの発明についても開示されていると，当業者は理解できる。

特に，刊行物１には，特に好ましい「プロバイオティック」として，ビフィドバク

テリウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌が記載されている（【００２９】）。 

 また，プロバイオティックを含む組成物において，単糖類等の糖類を含有させる

ことにより，プロバイオティックの生存率を高めることができることは，技術常識

であるが（乙３の【請求項１】【請求項２】【請求項３７】【請求項３８】【００４４】

【００４５】【００９６】，乙５の【請求項１】【請求項２】【請求項１３】【０００４】

【０００５】【００２２】～【００２４】），引用発明も，プロバイオティックの生存

率を高めようとするものであるから（刊行物１の【００６６】），刊行物１において

「プレバイオティック」として例示されたもののうち，単糖類であるグルコース，

マンノース，フルクトース等に着目することは不自然なことではない。そうすると，

刊行物１には，実施例１において，「プロバイオティック」として，ビフィドバクテ

リウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌を用い，「プレバイオティック」として，

グルコース，マンノース，フルクトースを用いた発明についても開示されていると，

当業者は当然に理解できるといえる。 

 そもそも，プロバイオティックとして，ビフィドバクテリウム属の細菌やラクト

バシラス属の細菌が通常のものであること（乙２の【０００１】【０００３】，乙５

の【請求項１】【請求項２】【００１１】，乙６の明細書２頁１３～１８行目），また，

プレバイオティックとして，グルコース，マンノース，フルクトースが通常のもの

であること（乙２の【０１２６】）は，いずれも，技術常識である。 

 以上のような前提で本願補正発明と引用発明とを対比すれば，両者は，少なくと
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も，「(a)ビフィドバクテリウム，ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含

むプロバイオティク構成成分及び(b)グルコース，マンノース，フルクトースからな

る群から選択される単糖類を含む甘味剤構成成分，を含む組成物」の点で一致する。 

 したがって，審決の一致点・相違点の認定には，誤りはない。 

 

 ２ 取消事由２（相違点１の判断の誤り）に対して 

 刊行物２には，猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビフ

ィドバクテリウム属の乳酸菌の新規単離菌株と，このような菌株を含有する猫や犬

等のペットの胃腸管の健康のためのペットフード組成物について記載されている

（【請求項１】【請求項４】【請求項１８】【０００２】【０００３】【０００６】）。ま

た，胃腸管に生存する菌株が，切除され洗浄された胃腸管から単離できることは，

従来から広く知られていたことである（乙２の【請求項１】【請求項２８】【００９

７】）。 

 引用発明の乳製品おやつは，仔犬や仔猫の健康的な消化管の発育に有用なもので

あり（刊行物１の【０００１】），プロバイオティックとして，ビフィドバクテリウ

ム属の細菌やラクトバシラス属の細菌が特に好ましいとされているから（刊行物１

の【００２９】），このような引用発明において，胃腸管の健康のために，プロバイ

オティックとして，猫や犬等のペットの胃腸管に生存するラクトバチルス属又はビ

フィドバクテリウム属の乳酸菌の菌株であって，その胃腸管を切除し洗浄した上で

その胃腸管から単離した菌株を用いることは，当業者が容易に想到することである。

また，そのようにすることによる効果も格別顕著なものとはいえない。 

 以上のとおり，審決の相違点１の判断には，誤りはない。 

 

 ３ 取消事由３（手続違背）に対して 

 特許法１５９条２項により読み替えて準用する同法５０条ただし書きの規定から

すれば，拒絶査定不服審判の請求と同時にした明細書等の補正について，同法１５
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９条１項により読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下の決定をする

ときには，独立特許要件における拒絶の理由がたとえ査定の理由と異なる拒絶の理

由であったとしても，審判請求人に対し，その拒絶の理由を通知し，意見書を提出

する機会を与える必要がない。 

 まず，そもそも，審決における拒絶の理由と，査定の理由の＜理由１＞（甲７，

１１）は，いずれも，刊行物１及び刊行物２に基づく進歩性欠如であって，刊行物

１の実施例１に開示された発明からの容易想到性を判断している点で異なるもので

はないから，審決における拒絶の理由と査定における拒絶の理由とは，異なってい

ない 

 仮に，拒絶の理由が異なるとしても，プロバイオティク構成成分として，ビフィ

ドバクテリウム属の細菌やラクトバシラス属の細菌が通常のものであることは，技

術常識であり，単糖類として，ソルビトール，マンニトール，グルコース，マンノ

ース，フルクトースが通常のものであることも，技術常識であるから，本願補正は，

技術常識を適用した限定にすぎない。したがって，独立特許要件における拒絶の理

由の通知の要否について，原告が主張するような前提に立ったとしても，本願補正

は，当業者にとっての周知技術や技術常識を適用したような限定である場合に該当

するから，改めて原告に対して意見書の提出及び補正をする機会を与えることなく

進歩性を否定して補正を却下することができる。また，これにより，原告に対する

不意打ちがあったとはいえないし，手続保障の面で欠けるところもない。 

 以上のとおり，本願補正を却下する決定をするに当たり，拒絶の理由を原告に通

知して意見書を提出する機会を与えなかったことは，違法ではない。 

 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

  (1) 本願補正発明について 

 本願明細書（甲１）によれば，本願補正発明は，次のとおりと認められる。 
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 本願補正発明は，プロバイオティク構成成分及び甘味剤構成成分を含む組成物に

関する（【０００１】）。 

 本願補正発明は，哺乳類による摂取の時点で，プロバイオティク微生物が組成物

内に存在するように十分に安定であり得る組成物を提供することを課題とする（【０

００１】【０００３】）。 

 本願補正発明の組成物は，前記第２，２(2)の構成を有する。 

 プロバイオティク構成成分は，ペットの消費に好適で，ペットの胃腸管内の微生

物のバランスの改善，又は，疾患若しくは容態の軽減若しくは予防に対して有効な，

１以上の酵母又は細菌性プロバイオティク微生物を含む。本願補正発明において，

プロバイオティク構成成分は，ビフィドバクテリウム属の細菌，ラクトバシラス属

の細菌及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含み，切

除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を用いる。

（【００２０】【００２１】【００２４】） 

 本願補正発明の組成物は，プロバイオティク構成成分の安定性に有用であること

が見い出される甘味剤構成成分を含む。本願補正発明において，甘味剤構成成分は，

ソルビトール，マンニトール，グルコース，マンノース，フルクトース又はこれら

の混合物からなる群から選択される単糖類を用いる。（【００１５】【００２８】【０

０２９】） 

 本願補正発明の組成物は，実質的に，チューインガム基質を有しない（【０００４】

【００１６】【００１７】）。 

 本願補正発明の組成物を摂取することにより，一般に，哺乳動物の全般的な健康

の維持・改善，症状の軽減あるいは予防に効果がある（【００６５】）。 

 

  (2) 引用発明について 

 刊行物１（甲１４）には，次の記載があり，実施例１に着目した引用発明は，前

記第２，３(1)アの構成を有する。 
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「 本発明は健康的な消化管の発育に有用な食品に関する。」（【０００１】） 

「 …仔犬，仔猫や他の動物の新生児の離乳期を通じた生存，生育を助ける栄養学的な食品で

あって，特にこうした動物が生後，ストレスを与える様々な状況に曝される際（母親と引き

離される，新しい環境におかれる，食餌内容の急な変化）に下痢の発生率，期間，重篤度を

低減し，仔犬／仔猫や他の動物の新生児を防御する局所的受動免疫を与える食品が必要とさ

れている。こうした栄養学的食品は天然の食品であることが好ましい。こうした食品は単に

これを提供するだけではなく，仔犬，仔猫や他の新生児動物による摂取を促すために食べや

すい形態で与えられることが必要である。」（【０００５】） 

「 プロバイオティックとは，ホスト動物の腸内の微生物バランスを改善することによってホ

スト動物に有益な効果をもたらす微生物のことである。プレバイオティックとは，消化管内

の１以上の健康増進の助けとなる細菌の増殖及び／または活性を選択的に促進することによ

ってホスト動物の健康増進に役立つ消化されない食物成分のことである。」（【０００７】） 

「 初乳とは，出産後の最初の２４時間から７２時間にかけて母親の乳腺から分泌される前乳

液のことである。」（【０００８】） 

「 プロバイオティック，プレバイオティック及び初乳の組合せは，消化管全体に対して特に

有益である。初乳は主として胃及び小腸に対して有益であり，プロバイオティック及びプレ

バイオティックは主として大腸の末端部に対して有益である。この組合せは消化管全体に対

して特有の利益をもたらすものである。」（【００１３】） 

「 本発明の食品は更なる成分を含んでいてもよい。例えば食品は更に糖を含むことが可能で

ある。こうした糖としては，すべてのタイプや形態のものを用いることが可能であるが，粉

砂糖のように高品質のものが好ましい。高品質の糖を使用する利点は３つある。第１にこう

した糖は各成分の担体として適している点である。次にこうした糖によって適切かつ好まし

い食感が与えられる点，更に，高品質の糖によって食品中の水の活性が低下する点である。

水の活性の低下は，プロバイオティック及び初乳の有効成分が製品の貯蔵期間にわたって保

護されるという点で有益である。」（【００１９】） 
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「 例えば，本発明の食品の形態の１つとして非常に食べやすい乳製品おやつがある。この製

品には初乳，プレバイオティック，及びプロバイオティックが食べやすい供給形態で入って

いる。」（【００３９】） 

「 実施例１ 

  乳製品おやつ 

   非常に食べやすい乳製品おやつを製造した。その組成を下記に示す。 

 【表１】 

  」（【００７１】） 

「 製品は未加工材料を混合することによって得た。次いでこの混合物を型にすくい入れ／か

き入れ，冷蔵庫にて固化させた。得られた材料片を型から外した。」（【００７３】） 

 

 ２ 取消事由１（一致点・相違点の認定の誤り）について 

  (1) 一致点・相違点について 

 原告は，引用発明を「プロバイオティック」「プレバイオティック」を含む乳製品

おやつと認定しながら，本願補正発明と引用発明とが，それぞれ，「ビフィドバクテ

リウム，ラクトバシラスから選択される属を含む細菌を含む，プロバイオティク構

成成分」「グルコース，マンノース，フルクトースからなる群から選択される単糖類

を含む，甘味剤構成成分」との点で一致すると認定した審決には，一致点・相違点

の認定の誤りがある旨を主張する。 
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 本願補正発明は，「【Ａ１】切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸

管から単離された株を含み，【Ａ２】かつビフィドバクテリウム，ラクトバシラス，

及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む，【Ａ】プロ

バイオティク構成成分，及び【Ｂ１】ソルビトール，マンニトール，グルコース，

マンノース，フルクトース，及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類

を含む，【Ｂ】甘味剤構成成分，を含む，組成物であって，【Ｃ】前記甘味剤構成成

分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり，【Ｄ】前記組成物は，実

質的にチューインガム基質を有しない，【Ｅ】組成物。」（本判決において分説した。）

であり，引用発明は，「スクロース，初乳，プレバイオティック，プロバイオティッ

クを含む乳製品おやつであって，製品は未加工材料を混合することによって得た混

合物を型にすくい入れ／かき入れ，冷蔵庫に入れて固化させ，得られた材料片を型

から外した乳製品おやつ。」であるところ，引用発明の「未加工材料を混合すること

によって得た混合物を型にすくい入れ／かき入れ，冷蔵庫に入れて固化させ，得ら

れた材料片を型から外した乳製品おやつ」は，材料を混合して製造され，チューイ

ンガム基質を含むものではないので，本願補正発明の構成Ｃ～Ｅに相当する構成を

有するから，本願補正発明と引用発明との一致点・相違点は，次のとおりである。 

 

 ＜一致点＞ 

 【Ａ】プロバイオティク構成成分，及び【Ｆ】他の構成成分，を含む，組成物で

あって，【Ｃ】前記他の構成成分及びプロバイオティク構成成分は共に混合されてな

り，【Ｄ】前記組成物は，実質的にチューインガム基質を有しない，【Ｅ】組成物。 

 ＜相違点ア＞ 

 プロバイオティク構成成分として，本願補正発明は，「切除及び洗浄されたイヌ科

動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み（構成Ａ１），かつビフィドバ

クテリウム，ラクトバシラス，及びこれらの組み合わせからなる群から選択される

属を含む細菌を含む（構成Ａ２）」ものであるのに対し，引用発明は，そのような特
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定がされていない点。 

 ＜相違点イ＞ 

 他の構成成分として，本願補正発明は，「ソルビトール，マンニトール，グルコー

ス，マンノース，フルクトース，及びこれらの混合物からなる群から選択される単

糖類を含む（構成Ｂ１），甘味剤構成成分，を含む（構成Ｂ）」ものであるのに対し，

引用発明は，「スクロース，初乳，プレバイオティック」を含むとはされているもの

の，そのような特定がなされていない点。 

 

 そうすると，相違点アのうち，構成Ａ２の点（相違点ア´），及び相違点イを相違

点と認定せず，これを一致点と認定した審決の一致点・相違点の判断には，誤りが

あり，原告の前記主張には理由がある。 

 すなわち，引用された発明が「プロバイオティック」との上位概念で構成されて

いる場合，その下位概念に「ビフィドバクテリウム，ラクトバシラス」が含まれる

ものであるとしても，「ビフィドバクテリウム，ラクトバシラス」により具体的に構

成された発明が当然に開示されていることにはならない。また，本願補正発明の「甘

味剤構成成分」と，引用発明の「プレバイオティック」とが同一成分で重なるから

といって，両者を直ちに同一のものととらえることはできない。 

  (2) 被告の主張について 

 被告は，刊行物１に，特に好ましい「プロバイオティック」として，ビフィドバ

クテリウムやラクトバシルスが例示されていること，技術常識を踏まえれば，「プロ

バイオティック」の生存率を高めるために，「プレバイオティック」として例示され

た中からグルコース，フルクトース，マンノースに着目することは不自然ではない

として，当業者は，引用発明を，「プロバイオティック」として，ラクトバシラスア

シドフィラス及びビフィドバクテリウム属の各菌のいずれかを用い，「プレバイオテ

ィック」として，グルコース，マンノース及びフルクトースのいずれかを用いた発

明であると認識できると主張する。 
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 そこで，以下，検討する。 

 刊行物１では，次のとおり，「プロバイオティック」として，ラクトバシラス，ビ

フィドバクテリウム及びバシラスサブティリスを特に好ましいものとしている。 

 

「 本発明に基づくプロバイオティック微生物は，ホストの腸内微生物バランスを改善するこ

とによってホストに有益な効果をもたらすいかなる微生物であってもよい。本発明の食品中

には１以上のプロバイオティック微生物が存在していてよい。…好ましいプロバイオティッ

ク微生物には，特にラクトバシラス…，…ビフィドバクテリウム，…など多くの属が含まれ

る。」（【００２８】） 

「  特に好ましいプロバイオティック微生物としては，ラクトバシラスアシドフィラス…，ラ

クトバシラスムコサエ…，ラクトバシラスルミヌス…，ラクトバシラスルテリ…，ビフィド

バクテリウム属の各菌…，及びバシラスサブティリス…が挙げられる。詳細には，本発明の

プロバイオティックは，特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に

基づき，２００１年１０月１０日に寄託されたアクセッション番号ＮＣＩＭＢ４１１１７のラクト

バシラスである。」（【００２９】） 

 

 また，刊行物１には，次のとおり，「プレバイオテック」として，単糖類，二糖類，

オリゴ糖，多糖類，食物繊維など，性質の異なる多様なものが列挙されている。 

 

「 本発明の食品のプレバイオティック成分としては特に限定されるものではないが，グルコ

ース，フルクトース，キシロース，ガラクトース，ラクトース，マンノース，アラビノース，

Ｄ－フコース，Ｌ－フコース，ラムノース，アクチライト，バイオトース，パラチノース，

ＩＭＯ，セロビオース，ゲンチオビオース，ｌａｅｖａｎ，マルトデキストリン，マルトー

ス，メリビオース，ラフィノース，ラクトース，パノリッチ，メレジトース，ラフチリン，

ラフチロース，スタキオース，スクロース，タガトース，キシラン，フルクトオリゴ糖（ＦＯ

Ｓ），ガラクトオリゴ糖（ＧＯＳ），大豆オリゴ糖，ラクトスクロース，マルトオリゴ糖，キシ
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ロオリゴ糖，イヌリン，及び画分化イヌリン等のオリゴ糖，並びに，ココナッツ（ココナッ

ツ内胚乳繊維を含む），ビートパルプ（砂糖大根パルプを含む），チコリ（チコリパルプを含

む），オート麦ふすま濃縮物，米糠，イナゴマメ，タルハーガム，及びグアーガムなどの１以

上の食物繊維成分などが含まれる。」（【００３３】） 

 

 そして，刊行物１には，引用発明の「プレバイオティック」が，次のような作用

効果を有するとされている。 

 

「 …プレバイオティックとは，消化管内の１以上の健康増進の助けとなる細菌の増殖及び／

または活性を選択的に促進することによってホスト動物の健康増進に役立つ消化されない食

物成分のことである。」（【０００７】） 

「 プロバイオティック，プレバイオティック及び初乳の組合せは，消化管全体に対して特に

有益である。初乳は主として胃及び小腸に対して有益であり，プロバイオティック及びプレ

バイオティックは主として大腸の末端部に対して有益である。この組合せは消化管全体に対

して特有の利益をもたらすものである。」（【００１３】） 

「 実施例１で述べた乳製品のおやつを…与えた。…結果は，乳製品おやつを与えた仔犬群で

は排便スコアに著しい改善が認められた。」（（【００７７】【００７９】） 

 

 上記のとおり，引用発明の「プレバイオティック」は，「主として大腸の末端部に

対して有益である」とされているから，少なくとも，大腸の末端部まで到達できる

ものである必要がある。一方，哺乳動物において，単糖類が小腸から吸収されるこ

とは技術常識である。そうすると，当業者が，引用発明の「プレバイオティック」

として，グルコース，マンノース，フルクトースのような単糖類を用いていると認

識するとは直ちにいえない。そして，刊行物１に列挙された「プレバイオティック」

は，前記のとおり多岐にわたっているから，これらの「プレバイオティック」のい

ずれと「プロバイオティック」との組合せが，引用発明に作用効果を導いたのかは
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判然とせず，当業者が，引用発明「プロバイオティック」と「プレバイオティック」

は，刊行物１に記載されたもののいかなる組合せであってもよいと認識するとはい

えない。 

 また，特表２００５－５０１２６８号公報（乙３）には，グルコースやフルクト

ースが「補助物質」として例示されているが（【請求項３７】【請求項３８】），「各製

品は…補助物質を含んで成ることがある。１つの形態において，前記補助物質は，

生体粒子の生存性又は安定性を維持するのに役立つものである。更に好ましくは，

前記補助物質は低温保存剤である。」（【００４４】），「他の適当な補助物質には，限

定しないが，１又は複数のスクロース，トレハロース，ラクトース，マルトース，

グルコース，ガラクトース，ラフィノース，フルクトース，…，…が含まれる。」（【０

０４５】）との記載からみて，乙３は，グルコースやフルクトースを「生体粒子の生

存性又は安定性を維持するのに役立つ」「補助物質」としている記載があるのか判然

としない。また，特表２００６－５０１２８１号公報（乙５）は，グルコースやフ

ルクトースを「安定化成分」として例示しているにすぎない（【請求項１３】【００

２３】）。特表２００２－５３４１１３号公報（乙２）の【０１２６】には，「プレバ

イオティックのタイプとしては，フルクトース，キシロース，大豆，ガラクトース，

グルコースおよびマンノースを含有するものを挙げることができる。」との記載はあ

るが，この記載のみから，「プレバイオティック」として，グルコース，マンノース，

フルクトースが通常のものであると直ちには認められない。 

 したがって，上記各刊行物の記載では，未だ，グルコース，マンノース，フルク

トースがプレバイオティックとして通常であると認めるに不十分であり，被告の上

記主張は，採用することができない。 

  (3) 小括 

 以上のとおり，審決の一致点・相違点の判断には，誤りがあり，したがって，審

決は，相違点に係る容易想到性の判断の一部を示さないまま，本願補正発明を独立

特許要件を欠くものと判断したことに帰する。 
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第６ 結論 

 以上によれば，審決の判断過程には誤りがあり，その余の取消事由について判断

するまでもなく，審決には取り消すべき違法がある。 

 よって，主文のとおり判決する。 
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