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平成２２年（行ケ）第１００２９号 審決取消請求事件（特許）

口頭弁論終結日 平成２２年９月３０日

判 決

原 告 ザ リージェンツ オブ

ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア

訴訟代理人弁理士 長 谷 照 一

同 神 谷 牧

被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 吉 田 佳 代 子

同 平 田 和 男

同 鵜 飼 健

同 唐 木 以 知 良

同 田 村 正 明

主 文

１ 特許庁が不服２００５－８５６６号事件について平成２１年９月

１４日にした審決を取り消す。

２ 訴訟費用は各自の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文第１項と同旨

第２ 事案の概要

１ 本件は，原告が，名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのＢリン

パ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願したところ，日本国特許庁か

ら拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，同庁から請

求不成立の審決を受けたため，その取消しを求めた事案である。

２ 争点は，下記引用例１及び２との間で，上記発明が新規性（特許法２９条
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１項３号）及び進歩性（同条２項）を有するか，である。

記

引用例１： Journal of the National Cancer Institute，１９９０年［判決

注，平成２年］, Vol.82, No.22 ，ｐ 1757 － 1760（甲１１）」

引用例２： Journal of Immunological Methods，１９９０年［判決注，平成

２年］, Vol.134, No.1，ｐ 121 － 128（甲１２）

第３ 当事者の主張

１ 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯

， （ ） （ ） ，原告は 平成５年 １９９３年 ２月２６日の優先権 米国 を主張して

平成６年２月９日，名称を「抗ガングリオシド抗体を産生するヒトのＢリン

パ芽腫細胞系」とする発明について国際特許出願（ＰＣＴ／ＵＳ９４／１４

６９，日本における出願番号 特願平６－５１９０２７号）をし，平成７年

８月２８日に日本国特許庁に翻訳文を提出（特表平８－５０７２０９号）し

たが，平成１７年２月１日に拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審

判請求をした。

特許庁は，上記審判請求を不服２００５－８５６６号事件として審理し，

その中で原告は平成２１年７月２１日付けで特許請求の範囲の変更を内容と

（ ， 「 」 。 ） ，する手続補正 請求項の数１３ 以下 本件補正 という 甲６ をしたが

特許庁は，平成２１年９月１４日 「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９月２９日原告に送達された。

(2) 発明の内容

本件補正後の請求項の数は前記のとおり１３であるが，そのうち請求項１

に係る発明（以下「本願発明」という ）の内容は，以下のとおりである。。

【請求項１】Ｌ６１２として同定され，アメリカン・タイプ・カルチャー・

コレクション（American Type Culture Collection）にＡＴＣＣ受入番号Ｃ
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ＲＬ１０７２４として寄託されているヒトのＢリンパ芽腫細胞系。

(3) 審決の内容

審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本願発明は，

上記のとおり「Ｌ６１２として同定され，アメリカン・タイプ・カルチャー

・コレクション（American Type Culture Collection）にＡＴＣＣ受入番号

ＣＲＬ１０７２４として寄託されているヒトのＢリンパ芽腫細胞系」とする

ものであるところ，本願優先日前に頒布された引用例１に「Ｌ６１２を分泌

」 ， 「 」 ，するヒトＢ細胞系 と 同じく引用例２に Ｌ６１２を分泌する細胞系 と

各記載されているから，特許法２９条１項３号にいう新規性及び同条２項に

， 。いう進歩性をいずれも欠き 特許を受けることができないというものである

(4) 審決の取消事由

しかしながら，審決には，以下のとおりの誤りがあるから，審決は違法と

して取り消されるべきである。

ア 取消事由１（引用例１及び２記載事項認定の誤り）

特許法２９条１項３号でいう「刊行物に記載された発明」とは 「刊行，

物にその内容が記載された発明」を意味するものであり 「刊行物にその，

名称が記載された発明」を意味するものではない。

そして，引用例１に記載された「Ｌ６１２を分泌する細胞系」と本願発

明の「Ｌ６１２として同定されるヒトのＢリンパ芽腫細胞系」とは，同じ

細胞系を指しているものの，本願発明では 「ＡＴＣＣ ＣＲＬ１０７２，

４で寄託されている細胞系」としてその技術内容（構成）を特定している

のに対し，引用例１及び２には 「Ｌ６１２」という名称（番号）が記載，

されるのみで 「ＡＴＣＣ ＣＲＬ１０７２４で寄託されている細胞系」，

等，その内容を特定する記載はない。ＡＴＣＣの寄託番号自体は記号であ

るが，それによって内容が客観的に特定されるから，発明の記載に相当す

るのであり，Ｌ６１２細胞系という名称だけでは，その細胞系の内容が客
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観的に特定されない。

このように，引用例１及び２の記載では，Ｌ６１２細胞系がどのような

細胞系であるかにつき，その内容が明らかではないので，引用例１及び２

にＬ６１２細胞系の内容が記載されたということにはならない。

本願発明の場合，発明者がＬ６１２なる細胞系及びそれから分泌される

抗ガングリオシド抗体を開発し，それを使って臨床試験を行い，その治療

効果を示す試験データを研究論文として論文誌（引用例１及び２）に掲載

したが，そのＬ６１２という細胞系がどのような細胞系であるかにつき論

文では内容を明らかにしていない。そして，同出願に際し，その明細書に

当該細胞系及び同細胞系から分泌される抗ガングリオシド抗体の詳細を記

載するとともに，特許請求する発明の内容を客観的に特定するために，Ａ

ＴＣＣに寄託してその寄託番号で記載したのである。生物試料の場合，一

般の機械装置や化学物質のように，言葉や記号式による表現のみを使って

その構成内容を特定することができないので，寄託という制度が採られ，

客観的に内容が固定され，寄託番号によりその内容の特定が達成されてい

るわけである。

発明者及び共同研究者は，本件出願において新規性喪失の不利益を回避

するため，優先日前は第三者からＬ６１２細胞系の提供を要求されても，

提供しない意図であったし，事実提供していないのであるから，Ｌ６１２

細胞系が優先日前に分譲し得る状態にあったとはいえない。したがって，

審決が 「分譲され得る状態にあった」という前提によって「刊行物に記，

載された発明」と判断したことは誤りである。

なお，引用例１及び２が発行された時点（平成２年）では，まだＡＴＣ

Ｃ寄託番号１０７２４は付与されていない。

また，米国は先発明主義の国であるから，出願前の寄託は絶対条件では

なく，寄託なしに米国特許出願０７／６０９８０３を出願したという原告
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自身の行為は何ら矛盾していない。

イ 取消事由２（Ｌ６１２細胞系が分譲され得る状態にあったと推定した誤

り）

(ｱ) 引用例１及び２の学術雑誌の投稿規定の内容は，甲１３及び１４（投

稿規定）に示すとおりである。甲１３訳文に記載されるとおり，引用例

１に関する投稿規定の意味する内容は，材料の分譲（sharing）に関す

る注意書きの類であり，規制ではなく，合理的な要請を尊重することが

期待されるが，無理な場合や商業的使用の場合にまで，そのように期待

されるわけではないという趣旨の注意書きである。

したがって，分譲することに問題がなければ，その要請に応じること

になるであろうが，優先日前に公知にしたくないといった特別の事情が

あれば，当然ながら，分譲の申出を断っても，何らとがめられることで

はない。当該投稿規定における「However 」文の存在は，分譲が絶対的，

な義務ではなく，例外もあることを如実に示している。

また，甲１４訳文に記載されるとおり，引用例２に関する投稿規定の

意味する内容も，材料の分譲に関する注意書きの類であり，規制ではな

く，分譲に問題なければ，その要請に応じることになるであろうが，優

先日前に公知にしたくないといった特別の事情があれば，当然ながら，

受け取られるであろうとおりに行動せず，分譲の申出を断っても，何ら

とがめられることではない。

審決は，学術研究の分野では，研究成果を公表した場合，その公表に

接した他の研究者が当該研究材料の提供を求めることがあり，その際の

ジャーナル側の要求事項が慣習法として捉えられることを指摘してお

り，また，当該研究材料の要請があった場合は，その分譲に応じること

が反復して行われ，ルールとしての認識を持たれるに至った旨論じてい

る。原告は，このようなことが広く行われていることに異論を唱えるも
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のではないが，発表者側の都合にかかわらず，全員が常に遵守している

慣習やルールとして確立しているとは理解しない。

すなわち，これらの投稿規定や業界における慣習は 「投稿＝分譲」，

と推定してよいことを裏付けるものではない。

(ｲ) 原告は，投稿規定につき「従わなければ論文を掲載しないという，一

定の強制力がある」旨の解釈については争う 「遵守してください」と。

いう注意書きであっても，規定を置く意味は十分にあり，多くの投稿者

が遵守すれば，学会において，一応の習慣が定着することに役立つ。投

稿者の自由意思に任せられるような事柄であれば，そもそも規定を置く

必要がないわけではない。原告は，投稿者の全くの自由意思に任せられ

ると主張するのではなく，特別な事情があれば，生物材料の提供の要求

に応じない場合がある（許される）と主張するものであり，本件のよう

に，特許出願に際して新規性を確保するための限定された期間のみ断る

ことは許されるとするものであり，何ら投稿規定の存在を否定すること

にはならない。

なお，乙８の「１．編集方針」の項では 「全ての原稿は，ジャーナ，

ルの様式と編集基準への適合を確保するために校正を受けます 」と述。

べるものであり 編集が義務付けられているものではない 被告は 義， 。 ，「

務」という語を使用して，絶対的に守らなければならない規則であるか

のような印象を与えようと努めるが，投稿規定は，決して義務的なもの

ではない。さらに 「３．特定の要件」の「方法」の項で規定すること，

は，論文の書き方の指針であり，材料の分譲に関することではない。ま

た，乙９につき，被告が挙げている箇所も，同様に書き方に関する指針

であり，材料の分譲に関することではない。

乙８の「３．具体的要求事項」の「材料の分譲」の項において「…受

諾することが求められている」との被告の翻訳は 「…尊重して応じる，
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ことが期待されている」との意味である。また，乙９の「材料の入手可

能性」の項において「…制限なく分譲するための用意があることを意味

するものとみなされる 」の部分は 「…自由に配布する用意があること。 ，

を暗に示していると受け取られる」との意味である。特に 「みなされ，

る」という法律的に特別の意味がある言葉に翻訳すべきではない。

(ｳ) 原告としては，引用例１及び２の投稿規定に基づいて，Ｌ６１２細胞

系が分譲され得る状態にあったのではないかと問いただすことには合理

的な根拠があると考えるが，原告が「分譲され得る状態になかった」と

いえば，それ以上推定したりみなしたりし続けることのできない性質の

事柄である。

また，原告が本件で問題に挙げているのは，特定の短期間のみ分譲を

， ， ，断る場面のことであり 同短期間がすぎれば 分譲を断るわけではなく

何ら投稿規定や倫理ガイドラインに背くことにはならない。

， ， ，審決が 投稿規定や学術分野の慣行から 投稿したこと自体でもって

「…分譲され得る状態にあったと推定することができる」と認定したこ

とには，論理の飛躍がある。

ウ 取消事由３（A博士の宣誓供述書の記載内容の判断の誤り）

(ｱ) 審決は （A 博士の）投稿時の意思を問題にしているが，投稿時の意，

思よりも，仮に求められた場合に分譲する意図があるか否かの方がよほ

ど重要な問題である。

（ ） （ ，A博士の２００９年 平成２１年 ６月３日付け宣誓供述書 甲１５

１６）の３項及び４項は，それぞれ，共同研究者らは，本件国際特許出

願の優先日である１９９３年（平成５年）２月２６日前にＬ６１２細胞

を第三者に頒布するためには，A 博士の許可を得なければならない立場

にあった旨，及び，A 博士は，１９９３年２月２６日前には，仮に共同

研究者のいずれかからＬ６１２細胞系を第三者に頒布することについて
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許可を求められたとしても，その許可を与える意思はなかったし，現実

にそのような許可を求められた事実はなく，許可を与えた事実もなかっ

た旨を供述している。なお，文理的には，A 博士自身の頒布意図につい

て言及がないことになるが，共同研究者のいずれにも頒布許可を与える

意図がなかったことから，当然に，自分も頒布意図がなかったと理解す

るのが，この宣誓供述書の全趣旨からいって順当である。

以上から，これらの宣誓供述書（甲１５，１６）は，本件出願の優先

日前には，Ｌ６１２細胞系やそれから分泌される抗ガングリオシド抗体

が現実に頒布されていないことだけでなく，第三者から分譲を要請され

ても応じない意思であったことを明確に陳述するものである。

なお，共同研究者は，当時は A博士の指揮下で博士課程修了後の研究

生であり，研究生期間の終了後，同人らとは連絡を取れる状況になかっ

たので，A博士の統率権限に関する陳述でもって代えた次第である。

(ｲ) 分譲の推定を覆すには，投稿時の意思いかんは関係がなく，事実とし

て分譲されていなければ十分である。心変わり云々まで立証させなけれ

ば気が済まないような姿勢は，裁量権の横暴であり，意味のない判断基

準の不当な運用である。

原告は，著者各人の宣誓供述書を得ることが不可能であったため，そ

れに代わるものとして，研究グループの管理指導者の宣誓供述書を提出

したものであり，内容としては十分にカバーしている。同様の事情の場

合に，常に全員の意思や行為に関する宣誓供述がなければ推定を覆せな

， 。いというのでは 所在不明者や死者が出た場合に救われないことになる

また，米国特許出願第０７／６０９８０３号は，審査過程でその後放

棄され，他の部分継続出願第０８／２６３２０号（本件ＰＣＴ出願の優

先権基礎）に引き継がれているので，特許出願手続で発明の保護が確保

されるまで新規性を喪失しないように努めることは当然のことであり，
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出願の継続が確定するまで秘密にしておく必要性は十分にあったという

べきである。

なお，審決が依拠するＬ６１２細胞系が第三者に分譲され得る状態に

あったという推定を覆すには，Ｌ６１２細胞系が現実に第三者に分譲さ

， （ ，れなかったという事実でもって十分であり 上記各宣誓供述書 甲１５

１６）が現実に第三者にＬ６１２細胞系を提供した事実がなかったこと

を陳述することで，審決の推定は覆るべきである。

(ｳ) 一般に，論文の共同投稿者の間の関係は，共同研究者としてチームを

組んで研究したわけであるから，リーダーとして統率権限を有する者の

下にあることが多いと解される。甲２３及び２４（宣誓供述書）の宣誓

内容は，当該研究チームのメンバーがＬ６１２細胞系を第三者に提供す

る意図がなかった趣旨と現実に提供しなかった趣旨を供述するものであ

り，投稿規定を無視してよいと供述しているものではなく，誠実さを欠

くことにはならない。

また，甲２３及び２４は，甲１５及び１６に基づく原告の主張を予備

的に裏付ける意味で提出したものであり，原告としては，A 博士自身も

第三者からのＬ６１２細胞系の分譲の要求に応じない意図であったこと

は，甲１５及び１６で十分に立証されると考えていたところ，念のため

追加の宣誓供述書を提出する意向になった時点で用意し提出したもので

あって，格別な作為があったわけではない。

被告が提出した乙１２及び１３には，その論文の投稿時点における各

研究者の所属が紹介されており，A 博士と他の共同投稿者とが異なる機

関に所属していることが説明されているが，これによって，甲１５，１

６，２３及び２４が宣誓供述している共同研究における各研究者の立場

を変更するものではない。つまり，リーダーの指揮の下で共同研究を行

った各研究者は，その共同投稿した論文に関しては，以降も研究成果の
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取扱いについて当該リーダーの指示（禁止及び許可を含む ）に従うべ。

きであるから，甲１５及び１６並びに甲２３及び２４の宣誓供述内容に

何ら疑問は生じない。また，一般論として，企業の研究者が大学の研究

室に研究生として参画して共同研究を行った場合，各研究者の所属は現

実のままで論文発表することは多々あることであり，各研究者の所属が

異なることは，共通の統率権限の下で論文発表がされたことを否定する

根拠にはならない。

また，乙１６は，本件出願とは別件の国際出願であり，その発明者と

して甲２３及び２４に記載された共同報告者以外の者も挙がっている

が，それはＬ６１２細胞系に関連して A博士と共同研究を行ったからで

あって，第三者としての当該発明者らにＬ６１２細胞系を提供したとい

うことにはならない。甲１５，１６，２３及び２４で供述している趣旨

は，共同研究者以外の第三者から要請があった場合に提供する意図や提

供した事実がなかったことを述べるものであり，その意味では宣誓供述

に疑義は生じない。

一般に，研究成果を特許出願する場合又は論文発表する場合，発明者

又は執筆者としては，研究に関与した者全員を挙げるというよりは，出

願又は発表内容である研究事項に深く携わった者及び論文の執筆を行っ

た者を挙げることが多く，同じ又は同様のテーマや材料についての特許

出願又は研究発表でも，その中心的事項の捉え方に応じて異なる発明者

又は執筆者が挙げられることは珍しくない。

このほか，原告は，共同研究者全員には連絡を取れる状態にはなかっ

たことと，統率権限者がいたことから，統率権限者の宣誓供述でもって

十分に立証できると考えたものである。業界で広く行われているであろ

う慣習についての推定は，否定する事実を陳述することで足りる程度の

問題であり，被告が課した厳密な証明を求めるような判断手法や，１０
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０％要求どおりには従わなかった場合の否定的認定は，要求に対する実

質的な満足度を見ることなく，形式的な達成程度を見ただけでの認定で

あり，過度の要求に基づく不当な行政権の行使である。

以上のとおり，審決が依拠した「引用例１，２において，投稿規定や

当業者の慣習上，Ｌ６１２細胞系の分譲を希望する申出を断ることはで

きなかった」との推定は，甲１５，１６，２３及び２４の宣誓供述書に

よって覆るべきである。

(ｴ) なお，甲２３及び２４は，甲１５及び１６を予備的に補うために提出

したものであり，甲１５及び１６によっても審決は拒絶査定を取り消す

べきであったから，審判審理において，審決自体が誤っており，取り消

されるべきであり，訴訟費用は被告の負担とすべきである。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。

３ 被告の反論

， 。審決の認定判断に誤りはなく 原告の取消事由の主張はいずれも理由がない

(1) 取消事由１に対し

学術論文において，細胞系のような生物材料については，言葉や化学式を

用いてその生物材料の内容を完全に記述することができないのは事実であ

る。

しかし，論文における記述によって生物材料の内容が完全に明らかとなっ

ていなくても，その物自体を入手することができれば，当業者はその内容を

明らかにすることができ，また，使用できる。

したがって，引用例１及び２の記述においてＬ６１２細胞系の内容が完全

に明らかでないとしても，Ｌ６１２細胞系が分譲し得る状態にある限りは，

引用例１及び２には，実質的なＬ６１２細胞系の内容が開示されているに等

しい。
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また，本願発明が，引用例１及び２において明らかになっていない，Ｌ６

１２細胞系の内容を明らかにしたものであるとしても，Ｌ６１２細胞系自体

は引用例１及び２に記載されたものと同一のものであって，その物自体が新

規な物になるわけではない。

そして，学術論文を発表した後に，他の研究者から要請があった場合は，

分譲に応じることが慣習となっていることから，審決では，Ｌ６１２細胞系

が著者から分譲され得る状態にあったという前提によって，Ｌ６１２細胞系

の内容が裏付けられ 「刊行物に記載された発明」とすることができると判，

断したものである。

このような学術論文に記載された生物材料については，実質的にその内容

が刊行物に記載されたものとして一般に取り扱われており，特許庁における

審査実務においても，生物材料に関する発明に対して，学術論文を引用刊行

， 。物として特許法２９条の拒絶理由を通知することは 日常的に行われている

このような生物材料の取扱いは，本願明細書についても何ら異なるもので

はない。そもそも「ＡＴＣＣ ＣＲＬ１０７２４」という番号も，それ自体

は記号であって，何の技術的意義もないものであるが，ＡＴＣＣに寄託され

た具体的な細胞系によって裏付けられ，出願が特許された後は，第三者に分

譲され得る状態であることから，本願明細書に発明が記載されたものとして

取り扱われているものである。

なお，刊行物にＡＴＣＣの寄託番号がなければ，発明が記載されたことに

はならないという原告の主張は，寄託なしに米国特許出願０７／６０９８０

３を出願したという原告自身の行為と矛盾している。

(2) 取消事由２に対し

ア 投稿規定は，従わなければ論文を掲載しないという，一定の強制力のあ

るものであり，単なる注意書きの類のものではない。投稿者の自由意思に

任せられるような事柄であれば，そもそも規定を置く必要などない。
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イ 乙８は，引用例１に係る投稿規定であり，乙９及び１０は，引用例２に

係る投稿規定及びジャーナル発表のための倫理ガイドラインである。

乙８の「１．編集方針」には 「すべての原稿は，ジャーナルの様式と，

」（ ）編集基準に確実に適合するように編集することが義務づけられる 訳文

と記載されており 「３．特定の要件」には，各項目に対する要請事項が，

記載される中で，例えば 「方法」については 「使用された方法の内容の， ，

記述は簡潔に，しかし研究の再現を許容するように十分詳細でなければな

らない」ことが規定されている。

同様に，乙９の「準備」の「論文の構成」の「材料と方法」には，研究

の再現を許容するように充分な詳細を提供することを規定するとともに，

「初めに」の「発表における倫理」には，発表する際の倫理及びジャーナ

ル発表のための倫理ガイドラインを参照することが記載され，その倫理ガ

イドラインである乙１０には 著者の義務 の 報告の基準 として 論，「 」 「 」 ，「

文が，他の人がその研究を再現することを可能にするように，充分な詳細

と参考文献を含めるべきである。詐欺的な又は故意に誤った陳述は非倫理

的な態度を構成し，容認されない 」と規定されている。。

， ， ，このように 引用例１及び２に係る投稿規定は 原告が主張するような

著者に対する「念のためにご承知おきください 」という注意書きの類で。

はなく，著者に遵守することが求められている規定であることが明らかで

ある。

故に，乙８の「３．特定の要件」の「材料の分譲」における「本学会誌

における発表された論文の著者は，報告した研究において使用された生物

学的材料を分けてほしいとの有資格研究者からの正当な要請を受諾するこ

とが求められている ，及び乙９の「初めに」の「方針と倫理」の「材料。」

の入手可能性」における「Journal of Immunological Methods 誌における

論文の発表は，発表された実験に使用された材料（例えば抗体，細胞系）



- 14 -

を，学術研究者に対し，彼ら自らが使用するために，著者は制限なく分譲

するための用意があることを意味するものとみなされる 」という，引用。

例１及び２の生物材料の分譲に関する投稿規定についても，単なる注意書

きではなく，当然，著者に遵守することが求められている規定である。

したがって，引用例１及び２の投稿規定に基づけば，Ｌ６１２細胞系は

分譲され得る状態にあったと推定するのが妥当である。

ウ さらに，論文で公表した研究材料につき，分譲の要請があった場合に分

譲に応じることは，全員が常に遵守しているといえない場合があったとし

ても，広く行われているところであり，この点については原告も認めてい

る。

そして，論文発表は，研究成果を公表し，第三者による評価を受けるた

めのものであるから，多くの論文著者は，学術雑誌の投稿規定の義務の程

度にかかわらず，研究成果の要部である研究材料を隠蔽しながら，発表し

たという栄誉だけを得るようなことは考えない。

論文を発表しながらも，研究成果である細胞系などの生物材料を分譲し

ないのは，むしろ例外的な場合に限られるものであり 「投稿＝研究成果，

の公表＝分譲」と推定できるものである。

エ 以上のとおりであるから 「引用例１及び２に記載されるＬ６１２細胞，

系は，第三者から分譲を請求された場合には，分譲され得る状態にあった

ものと推定することができる」とした審決の認定に誤りはない。

(3) 取消事由３に対し

ア 「引用例１及び２に記載されるＬ６１２細胞系は，第三者から分譲を請

求された場合には，分譲され得る状態にあったものと推定することができ

る」ものではあるが，投稿規定に罰則があるわけではなく，もし「分譲に

応じない意思」があったのであれば，その推定が覆る可能性があることは

否定しない。
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そして，投稿時のみならず要請時の意思も重要であることはいうまでも

ないが，投稿時とは事情が変わり，分譲に応じないように心変わりしたな

， ，どという特別な事情があるのであれば 本件においてそれを示さなければ

正しく審判しようがない。

被告は，審決をするに当たり，分譲に応じるのが通常ではあるが，一部

分譲に応じない場合があることをも考慮し，直ちに，引用例１及び２の著

者が，分譲の要請があった場合には分譲に応じるものと断定せずに，原告

， ， ，に対して 拒絶理由を通知し 引用例１及び２の著者の意思を確認すべく

「仮に第三者たる科学研究者に分譲を請求されても，これら投稿規定や当

業者の慣習に反して決して応じない意思を前提に引用例１～２に掲載した

」 ， ，ものであること を陳述した書面を提出するように促したが その際にも

原告は，投稿後に心変わりしたという事情を何ら説明しなかった。

イ 甲１５及び１６（２００９年（平成２１年）６月３日付け宣誓供述書）

の「３ 」及び「４ 」は，１９９３年（平成５年）２月２６日前に，引用． ．

例１及び２の共著者である共同研究者が，A 博士の許可を得なければなら

ない立場にあり，A 博士が，同日前は，共同研究者が第三者に分譲するこ

とにつき許可する意思がなかったことを供述するものである。

すなわち，A 博士以外の共同研究者が，同日前に第三者に分譲を求めら

れても，当該共同研究者の意思に関係なく，分譲に応じることはできなか

ったことを供述している。

しかし，原告も「文理的には，A 博士自身の頒布意図について言及がな

い 」と認めるとおり，A 博士自身については，第三者に分譲を求められ。

た場合に分譲に応じない意思であったことは供述されていない。

原告は，甲１５及び１６（宣誓供述書）は，第三者から分譲を要請され

ても応じない意思であったことを明確に陳述していると主張するが，文理

的にはそのように明記されていないのであるから，かえって明記できない
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ような事情があるという疑いを生じさせることはあっても，A 博士自身が

第三者から分譲を要請されても応じない意思であったことを読み取ること

はできない。

ウ そもそも，分譲に応じることを定めた投稿規定を有する学術論文に投稿

している以上，その後，分譲する意思がなかった旨主張することは，信義

則に反し，学術雑誌の信頼性をも損なう行為であるから，許されないとい

うべきである。

エ なお，１９９０年（平成２年）１１月５日に，Ｌ６１２細胞系に関する

米国出願（出願番号０７／６０９８０３）がされたのであるから，引用例

１及び２の刊行日以後において，Ｌ６１２細胞系について，第三者に分譲

を求められた場合に分譲に応ぜず，秘密にしておく必要性があったものと

もみられない。

オ 以上のとおりであるから，甲１５及び１６（宣誓供述書）は，第三者か

ら分譲を要請されても応じない意思であったことを明確に陳述しているも

のとはいえず，この点につき審決の判断に誤りはない。

カ なお，甲２３及び２４（２０１０年（平成２２年）６月２２日付け宣誓

供述書）では，A 博士自身が，第三者に分譲を求められた場合に分譲に応

じない意思であったこと，論文の共同報告者は，A 博士の指揮下でＬ６１

， ，２細胞系に関する研究を行った研究生であり １９９３年２月２６日前は

Ｌ６１２細胞系を第三者に頒布するためには A博士の許可を得なければな

らない立場であったことを供述している。

上記供述内容は，論文を公表した研究材料につき，分譲の要請があった

場合には分譲に応じることを定めた投稿規定（乙８及び９）のある学術雑

誌に論文を投稿した行為とは矛盾する内容であるとともに，アカデミア社

会における慣習にも相反するものである。投稿規定に罰則がないから，そ

の規定を無視してもよいとの供述は，誠実さを欠くものであり，その供述
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の信頼性に多少の疑問を抱かせるものである。

そして，甲２３及び２４の作成時期（被告が，第１準備書面でその欠如

を指摘してから１月以上経過した後）からしても，何らかの作為があった

疑いも生じる。

また，甲２３及び２４の「３」の，４人又は６人の研究生は，１９９３

年２月２６日前にＬ６１２細胞系を第三者に頒布するためには，A 博士の

許可を得なければならない立場であったという説明については誤りがあ

る。

すなわち，共同報告者のうち，Dr.B 及び Dr.C については，１９９２年

２月までには，国立予防衛生研究所（日本）でＬ６１２抗体を用いた研究

を行っており（乙１２参照 ，Dr.D については，１９９１年１０月までに）

は，John Wayne Cancer Institute でＬ６１２抗体を用いた研究を行って

いる（乙１３参照 。そして，乙１２及び１３には，甲２３及び２４に記）

載された合計７名の共同報告者とは異なる共同報告者が含まれている。

， ， （ ） ，以上のとおり 共同報告者らは １９９０年 平成２年 の論文執筆後

１９９３年（平成５年）２月２６日前には，別の施設で他の共同研究者と

研究を行っており，A 博士の指揮下の研究生ではなくなっていたものであ

る（乙１２，１３参照 。）

また，乙１６は，１９９１年（平成３年）１１月１３日に優先日を有す

る国際出願であり，明細書７頁２８～３０行には，Ｌ６１２細胞系及びＣ

ＲＬ１０７２４の受託番号が明記されているが，その発明者は，A 博士の

他，E 及び F であり，甲２３及び２４に記載される共同報告者以外の第三

者である。これらのことからも，A 博士による，１９９３年２月２６日前

に現実にＬ６１２細胞系を第三者に提供した事実もなかった，及び第三者

， 。に提供する意図はなかったという宣誓供述には 疑義が生じるものである

さらに，共同研究者のうち，少なくとも，Dr. D については，２００９
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年１月当時においても，A 博士と共同執筆した乙１３執筆当時と同じ John

Wayne Cancer Institute に所属しており，連絡を取ることは可能であった

はずであるが，原告は，同人の宣誓供述書を提出していない。

そして，１９９３年２月２６日前に，A 博士の指揮下の研究生ではなく

なっていた共同報告者については，A 博士に統率権限があったことは明ら

かではない。

連絡を取ることができる者について連絡を取ろうとしない原告の態度は

誠実なものではない。

以上により，甲２３及び２４の宣誓供述書によっても，１９９３年２月

２６日前に，A 博士自身が第三者に分譲を求められた場合に分譲に応じな

い意思であったことが確かであると認めるには不十分である。

キ 仮に，甲２３及び２４の提出等により，審決における「引用例１，２に

記載されるＬ６１２細胞系は，第三者から分譲を請求された場合には，分

譲され得る状態にあった」という推定が覆るとしても，被告が，審決に先

立ち，原告に対して拒絶理由を通知した際にも，原告は，A 博士の「分譲

に応じない意思」を供述した宣誓供述書を提出できたにもかかわらず，こ

れを提出しなかったのであるから，審決時においては，その判断に誤りが

あったものではない。

甲２３及び２４の提出等によって，審決が覆るとしても，行政事件訴訟

法７条の規定において民事訴訟の例によるとする民事訴訟法６３条の規定

を適用して，原告に訴訟費用の全部又は一部を負担させるべきである。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯 ，(2)（発明の内容 ，(3)（審決） ）

の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。

２ 特許法２９条１項３号（新規性）適用の有無

審決は，本願優先日前に頒布された引用例１及び２には「Ｌ６１２を分泌す
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る・・・細胞系」なる記載があり，それ以上に本願発明にいうＡＴＣＣ受入番

号ＣＲＬ１０７２４で寄託された細胞である旨の記載はないが，引用例１及び

２にいう上記記載は本願発明を記載したことになるから特許法２９条１項３号

（新規性の欠如）に該当すると判断し，これに対し原告は，上記該当性を争う

ので，以下，検討する。

(1) 特許は，発明を社会に公開することの代償として，一定期間に限って特許

権という独占権を付与するものであるから，特許を受けるには，当該発明が

出願前又は優先日前に広い意味で公に知られていないこと（ 新規性」があ「

ること）が必要であり，特許法２９条１項は，これを表すため 「公然知ら，

れた発明 （１号 ・ 公然実施された発明 （２号 ・ 頒布された刊行物に記」 ）「 」 ）「

載された発明」等（３号）につき，それぞれ新規性がないことを定めている

ところ，本件は，上記のうち３号の「頒布された刊行物に記載された発明」

に該当するかどうかという事案である。

ところで，上記にいう「刊行物に記載された発明」とは，刊行物に記載さ

れている事項又は記載されているに等しい事項から当業者（その発明が属す

る技術の分野における通常の知識を有する者）が把握できる発明をいう，と

解するのを相当とするところ，本件においては，本願発明が「Ｌ６１２とし

て同定され，アメリカン・タイプ・カルチャー・コレクション（American

Type Culture Collection）にＡＴＣＣ受入番号ＣＲＬ１０７２４として寄

託されているヒトのＢリンパ芽腫細胞系」であるのに，本願優先日前に刊行

された引用例１及び２には「Ｌ６１２を分泌する細胞系」と記載されている

だけで，ＡＴＣＣ受入番号の記載がないことから，引用例１及び２における

上記記載だけで「刊行物に記載されているに等しい事項」といえるかという

ことを検討する必要がある。

(2) これにつき，審決は，引用例１及び２に記載されたＬ６１２細胞系は，第

三者から分譲を請求された場合には分譲され得る状態にあったと推定できる
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と認定判断したのに対し，原告は A博士の宣誓供述書の提出等により，上記

の認定判断を争っている。

ア 引用例１及び２の記載等

(ｱ) 引用例１（甲１１）には以下の記載がある。なお，訳文については，

当事者間に争いがないため，審決に記載されたものを使用した（引用例

２についても同じ 。。）

ａ 「L612 ヒトモノクローナル抗体はヒト黒色腫の GM3 に強い結合親

和性を有する IgM クラスの抗体である ・・・L612 を分泌するヒトＢ。

細胞系は，リンパ球からの培養系において，我々が他の２つのヒトモ

ノクローナル抗ガングリオシド抗体 L55(抗 GM2)，及び L72（抗 GD2）

について以前記述したエプスタイン・バールウイルス形質転換技術に

よって樹立された （１７５７頁右欄３～１５行）。」

ｂ 「L612 の他の重要な特性は，患者の黒色腫に対するその強力な抗

腫瘍作用である。ヒトモノクローナル抗体の薬効を評価するための，

我々の進行中の臨床治験において，再発性皮膚黒色腫患者は病巣内に

。 ，L612 を投与された 近接した非腫瘍組織には障害を与えることなく

L612 に対する抗原を発現している癌細胞は殺傷された（データは非

開示 。この結果は，L612 によって捕捉される GM3 エピトープは，ヒ）

ト腫瘍において特異的構造によって発現しているという証拠をもたら

す （１７６０頁左欄１～１４行）。」

(ｲ) また，引用例２（甲１２）には以下の記載がある。

ａ 「腫瘍細胞系及びハイブリドーマは，10 ％のウシ胎仔血清が補充

された 2mM のグルタミンを含むＲＰＭＩ１６４０培地で培養された。

・・・ヒトモノクローナル抗体 L612 IgM,κ ,L55 IgM,κ ,及び L72（ ） （ ）

（IgM,κ）は我々の研究室において樹立され，既に述べた手法によっ

て精製された。精製抗体の分注された試料は必要となるまで液体窒素
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冷凍庫に保管された （１２３頁左欄７～１８行）。」

ｂ 「L612 はヒト腫瘍細胞のガングリオシド GM3 と反応することが見

出されている ・・・しかしながら，現在の免疫組織化学的分析及び。

免疫接着吸収分析による追加の研究は L612 が強く腫瘍組織と反応す

ることを明らかにした。赤血球，リンパ球，腫瘍細胞に隣接する通常

組織を含む非腫瘍組織は，それらの細胞表面において抗原を発現して

いない。しかしながら，良性メラニン産生細胞組織においてＧＭ３の

発現を示す母斑標本とのいくつかの結合が見出された。本研究におい

て限られた数の腫瘍組織が試験されたが，原発性黒色腫が，最も多量

の抗原を発現していた （１２８頁左欄６～２２行）。」

(ｳ) 一方，原告作成の平成２１年７月２１日付け意見書（甲７）には，以

下の記載がある。

「引用例１～２に記載されたＬ６１２細胞系とこの出願に係る発明の

Ｌ６１２細胞系とが同一の細胞系であることについては，請求人は認

めるところであり，請求人が問題としている点は，引用例１～２の記

載でもってこの出願の請求項が定義する発明のＬ６１２細胞系が記載

されたといえるか否かである （２頁末行～３頁３行）。」

(ｴ) そこで検討するに，引用例１及び２記載のＬ６１２細胞系と本願発明

に係るＬ６１２細胞系とは，

① いずれも，その名称が「Ｌ６１２」であること

② いずれも，ヒトの黒色腫上に存在するガングリオシドＧＭ３に結合

性を示す抗体を産生するものであること

③ 本願発明の発明者（甲１によれば，A 博士である ）が引用例１及。

び２の著者の一人であること

④ 引用例１及び２に記載されたＬ６１２細胞系とこの出願に係る発明

のＬ６１２細胞系とが同一の細胞系であることを，意見書（甲７）の



- 22 -

中で原告自身が認めていること

からみて，両者は同一のものであると認められる。

他方で，引用例１及び２には，ＡＴＣＣの寄託番号などＬ６１２細胞

系の内容を特定するに足る記載はなく，また，そもそも細胞系を言葉や

化学式などで完全に表現することはできず，引用例１及び２にもそのよ

うな記載はないものと認められる。したがって，引用例１及び２に記載

された事項のみによっては，引用例１及び２にＬ６１２細胞系の発明が

記載されているということができない。

しかし，Ｌ６１２細胞系が，本願優先日前に，引用例１及び２の著者

から分譲され得る状態にあれば，Ｌ６１２細胞系の内容が裏付けられ，

引用例１及び２にＬ６１２細胞系の発明が記載されているということが

できるものと認められ，この点につき当事者間に争いがない。

そうすると，本訴における争点は，Ｌ６１２細胞系が，本願優先日前

に引用例１及び２の著者から分譲され得る状態にあったか否かに集約さ

れるものである。

イ Ｌ６１２細胞系が，本願優先日前に，引用例１及び２の著者から分譲さ

れ得る状態にあったか否かについて

(ｱ) 引用例１及び２が掲載された学術雑誌の投稿規定等

ａ 引用例１が掲載された学術雑誌の投稿規定（乙８）には以下の記載

がある。

・ 原告による翻訳 （甲１３参照）（ ）

「著者への説明

３．特定の条件

材料の分譲

本学会誌に発表された論文の著者は，報告した研究で使用した

生物学的材料を分けてほしいとの有資格研究者からの合理的な要



- 23 -

請に応じるよう，期待されている。しかしながら，著者は，得る

ことが困難で増やすことができない材料を分け与えるよう，期待

されていないし，商業的使用のために材料を提供するよう，期待

されてもいない 」。

・ 被告による翻訳 （乙８参照）（ ）

「１．編集方針 （第２／２０頁第７行）」

「すべての原稿は，ジャーナルの様式と編集基準に確実に適合する

ことが義務づけられる。ジャーナルは，医学雑誌編集者国際委員

会の指針に従う （第２／２０頁下から２行～第３／２０頁第１。」

行）

「３．特定の要件 （第４／２０頁第２２行）」

「方法

使用された方法の内容の記述は簡潔で，しかし有資格の調査員に

よるその研究の再現を許容するように充分詳細でなければならな

い。論文の方法のセクションは，語数の勘定から除外される

（ Articles」を見よ 。著者は(供給者の完全な名前と所在地を「 。）

挙げて)試薬の完全な名称，型，量及び供給源を特定すべきであ

る ；標識化合物及び標識に使用した同位体の標準的な省略形と。

同時に完全な名称；溶液の濃度；及び反応条件（例えば，インキ

ュベーションの時間及び温度 。加えて，使用された技術や手順）

は，正確に名付けられ，明らかにそして完全に説明され，適切な

場合は参考文献が付され，適切な副題の下にまとめられるべきで

ある。方法のセクションは完全でなければならず，結果に示され

るそれぞれのエンドポイントに対応する方法論を含めるべきであ

る。著者は結果の一般化可能性を制限する実験条件を特定すべき

である （第６／２０頁，第１６～２９行）。」
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「材料の分譲

本学会誌に発表された論文の著者は，報告した研究において使用

された生物学的材料を分けてほしいとの有資格研究者からの正当

。 ， ，な要請を受諾することが求められている しかしながら 著者は

得ることが困難で，増殖することができない材料を分譲すること

は求められておらず，商業的使用のために材料を提供することも

求められてはいない （第１０／２０頁第５～１０行）。」

ｂ また，引用例２が掲載された学術雑誌の投稿規定（乙９）には以下

の記載がある。

・ 原告による翻訳 （甲１４参照）（ ）

「医学研究室免疫学者協会機関誌

著者に対する指針

医学研究室免疫学者協会機関誌

用意

材料の入手可能性

医学研究室免疫学者協会機関誌に論文を発表することは，発表

した実験で使用した材料（例えば，抗体，細胞株）を，学術研究

者に対してその個人的な使用のために，著者が自由に配布する用

意がある，ということを暗に示していると受け取られる 」。

・ 被告による翻訳 （乙９参照）（ ）

「初めに （第５／１８頁第５行）」

「発表における倫理

発表における倫理及びジャーナル発表のための倫理ガイドライ

ン は ， http://www.elsevier.com/publishingethics 及 び

http://www.elsevier.com/ehicalguidlines を参照 （第５／１。」

８頁，第６～９行）
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「方針と倫理 （第５／１８頁，第１０行）」

「材料の入手可能性

Journal of Immunological Methods 誌における論文の発表は，発

表された実験に使用された材料（例えば抗体，細胞系）を，学術

研究者に対し，彼ら自らが使用するために，著者は制限なく分譲

するための用意があることを意味するものとみなされる （第５。」

／１８頁，第２１～２５行）

「準備 （第８／１８頁，第１行）」

「論文の構成 （第８／１８頁，第２１行）」

「材料と方法

その研究が再現することを許容するように充分な詳細を提供しな

さい。すでに発表された方法は，参考文献によって表示すべきで

ある ：関連する修正のみ記述されるべきである （第８／１８。 。」

頁，下から４～１行）

ｃ さらに，引用例２が掲載された学術雑誌を発行する出版社

（ELSEVIER）のホームページ（乙１０）には以下の記載がある。

「ジャーナル発表のための倫理ガイドライン （第１／５頁，第１～」

２行）

「 ， ，論文審査のあるジャーナルにおける論文の発表は まとまりのある

そして尊敬するに足る知識のネットワークの発達における基本的な

構成要素である。それは，著者及び著者を支える機関の研究の質を

。 ， 。直接反映する 査読された論文は科学的方法を支持し 具体化する

， ， ，それゆれ 出版の活動に関与する全ての関係者：著者 雑誌編集者

査読者，出版社，及び学会が所有するか又は出資するジャーナルの

， 。」学会が 期待された倫理的行動の基準に合意することは重要である

（第１／５頁，本文第１パラグラフ）
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「著者の義務

報告の基準

新規な研究の報告の著者は，実施された研究の正確な説明と，そ

の重要性の客観的な考察とを提示すべきである。裏付けとなるデー

タは，研究論文に正確に示されるべきである。研究論文は，他の人

がその研究を再現することを可能とするように，充分な詳細と参照

文献を含めるべきである。詐欺的な又は故意に誤った陳述は非倫理

的な態度を構成し，容認されない （第３／５頁，著者の義務，報。」

告の基準，第１パラグラフ）

ｄ 上記の投稿規定やホームページの内容からみて，原告，被告いずれ

の翻訳によっても，引用例１及び２が掲載された学術雑誌に投稿した

著者は，投稿した論文に記載された生物学的材料について，第三者か

ら分譲の要求があったときは，その要求に応ずるよう求められていた

といえる。

ただ，乙８や９の原文に記載された「Authors … are expected to

honor reasonable requests from qualified researchers to share

biological materials … 「… is taken to imply that the authors」，

are prepared to freely distribute materials used in the published

experiments …」という表現からすれば，これらの投稿規定が，上

記学術雑誌に投稿した著者に，第三者に対して生物学的材料を提供す

ることを強制しているものとまでは認められない。

そうすると，引用例１及び２が掲載された学術雑誌に投稿した著者

が上記の投稿規定やホームページの内容に従うか否かは，基本的に著

者の意思に依存するものというべきである。そして，本件についてみ

ると，引用例１及び２の著者が，上記投稿規定やホームページの内容

に反し，Ｌ６１２細胞系について，本願優先日前に第三者から分譲の
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要求があっても同要求に応じない意思を有していたものであれば，本

願優先日前に第三者が引用例１及び２の著者からＬ６１２細胞系を入

， ，手し得なかったことになり 逆に応ずる意思を有していたのであれば

本願優先日前に第三者が引用例１及び２の著者からＬ６１２細胞系を

入手し得たことになる。

(ｲ) 論文著者による研究材料の分譲の慣習

ａ(a) 「ナショナルバイオリソースプロジェクトにおける実費徴収お

よび知的財産権の保護のあり方に関する報告書 と題する文献 乙」 （

１）には，以下の記載がある。

「(1)研究の自由（アカデミックフリーダム）の確保

過度に権利保護することで研究の発展に支障をきたすことがな

いように配慮した。なお，作製したバイオリソースを，論文等で

発表した後は，希望する研究者に提供することが長年に渡る学術

研究の慣習であり，実際に提供することを条件に採択・掲載する

学術雑誌も存在する （１７頁，９～１３行）。」

(b) 「 科学技術動向”２００２年９月号」と題する文献の１３～１“

９頁（乙３）には，以下の記載がある。

「なお，研究者が研究の過程において産出した突然変異体やトラ

ンスジェニック生物は，その研究結果に関する論文発表後，他の

研究者による研究に供されて，研究コミュニティー内における共

通の研究材料とすることによって，研究結果の再現性の確保や研

究結果の比較が可能となる。したがって，研究の過程において産

出したバイオリソースについては，論文発表後において保存・分

譲することが論文発表者の義務となるという考え方が一般的に定

着している （１４頁，左欄１２～２５行）。」

ｂ 上記記載によれば，細胞系のような生物学的研究材料について論文
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等で発表した著者は，希望する研究者に対し，同材料を提供すること

が学術研究の社会における慣習であることが認められる。また，この

点についても，当事者間に特段争いがない。

ただし，こうした学術研究の社会における慣習についても，論文等

で発表した著者に対し，第三者による生物学的研究材料の分譲の要求

に応じることを強制するものとまでは認められない。

そうすると，論文等で発表した著者が上記の慣習に従うか否かは，

基本的に各著者の意思に依存するものというほかはない。そして，こ

， ， ，れを本件についてみると 引用例１及び２の著者が 上記慣習に反し

Ｌ６１２細胞系について，本願優先日前に第三者から分譲の要求があ

っても応じない意思を有していたものであれば，本願優先日前に第三

者が引用例１及び２の著者からＬ６１２細胞系を入手し得なかったこ

とになり，逆に応ずる意思を有していたのであれば，本願優先日前に

第三者が引用例１及び２の著者からＬ６１２細胞系を入手し得たこと

になる。

そこで，引用例１及び２の著者が，Ｌ６１２細胞系について，本願

優先日前に，第三者から分譲の要求があったときに同要求に応じる意

思があったか否かについて，検討する。

(ｳ) 引用例１及び２の各著者の意思

ａ 引用例１及び２の著者の一人である A博士の各宣誓供述書には，以

下の記載がある。

(a) 甲１５（A博士の平成２１年６月３日付け宣誓供述書）には，以

下の記載がある。

「私，Aは，以下のとおり供述する。

１．私は，１９９４年２月９日出願の国際出願第ＰＣＴ／ＵＳ９４

／０１４６９号（日本国平成６年特許願５１９０２７号）に係わ
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る発明の，Ｌ６１２として同定されるヒトのＢリンパ芽種細胞の

発明者であり，当該Ｌ６１２細胞は，私が。エプスタインバーウ

イルスによる形質転換技術を用いて培養により樹立したものであ

る。

２．学会論文誌”Journal of the National Cancer Institute,

vol.82, No.22, November 21, 1990”に掲載された論文”

Anti-Idiotype Monoclonal Antibody Carrying the Internal

Image of Ganglioside GM3”の共同報告者の Dr. B, Dr. C, Dr. G,

Dr. D, Dr A のうち，Dr. A は私であり，他の４人は，全員が私の

指揮下でＬ６１２細胞より生産されたＬ６１２抗体に関する研究

を行った共同研究者である。

３．当該４人の共同研究者は，当時，特に上記国際特許出願の優先

日である１９９３年２月２６日前にＬ６１２細胞を第三者に頒布

するためには，私の許可を得なければならない立場にあった。

４．私は，１９９３年２月２６日前は，仮に当該４人のいずれかか

らＬ６１２細胞系を第三者に頒布することについて許可を求めら

れたとしても，その許可を求められたとしても，その許可を与え

る意図はなかったし，現実にそのような許可を求められた事実は

なく，許可を与えた事実もなかった 」。

(b) 甲１６（A博士の平成２１年６月３日付け宣誓供述書）には，前

記(a)の１と同じ記載のほか，以下の記載がある。

「２．学会論文誌”Journal of Immunological Methods, vol.134,

No.2, November 6, 1990”に掲載された論文”Murine Monoclonal

Anti-Idiotype (α) as a Probe to Detect Human Monoclonal

Antibody Bound to Human Tumor Tissues ”の共同報告者の Dr. H,

Dr. I, Dr. B, Dr. C, Dr. G, Dr. J, Dr A のうち，Dr. A は私であ
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り，他の６人は，全員が私の指揮下でＬ６１２細胞より生産され

たＬ６１２抗体に関する研究を行った共同研究者である。

３．当該６人の共同研究者は，当時，特に上記国際特許出願の優先

日である１９９３年２月２６日前にＬ６１２細胞を第三者に頒布

するためには，私の許可を得なければならない立場にあった。

４．私は，１９９３年２月２６日前は，仮に当該６人のいずれかか

らＬ６１２細胞系を第三者に頒布することについて許可を求めら

れたとしても，その許可を求められたとしても，その許可を与え

る意図はなかったし，現実にそのような許可を求められた事実は

なく，許可を与えた事実もなかった 」。

(c) 甲２３（A博士の平成２２年６月２２日付け宣誓供述書）には，

前記(a)の１，２，３と同旨の記載のほか，以下の記載がある。

「４．私は，１９９３年２月２６日前は，仮に第三者からＬ６１２

細胞系の提供を要求されたとしても，Ｌ６１２細胞系を第三者に

提供する意図はなかったし，また，仮に当該４人のいずれかから

Ｌ６１２細胞系を第三者に提供することについて許可を求められ

たとしても，その許可を与える意図はなかったし，現実にそのよ

うな許可を求められた事実はなく，許可を与えた事実もなかっ

た 」。

(d) 甲２４（A博士の平成２２年６月２２日付け宣誓供述書）には，

， ， ， 。前記(a)の１ (b)の２ ３と同旨の記載のほか 以下の記載がある

「４．私は，１９９３年２月２６日前は，仮に第三者からＬ６１２

細胞系の提供を要求されたとしても，Ｌ６１２細胞系を第三者に提

供する意図はなかったし，また，仮に当該６人のいずれかからＬ６

１２細胞系を第三者に提供することについて許可を求められたとし

ても，その許可を与える意図はなかったし，現実にそのような許可
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を求められた事実はなく，許可を与えた事実もなかった 」。

ｂ 以上のとおり，甲１５には，引用例１の（A 博士以外の）４人の共

同著者は，いずれも A博士の指揮下で研究を行った共同研究者であっ

て 本願優先日前 彼らがＬ６１２細胞を第三者に頒布するためには A， ，

博士の許可を得なければならなかったこと，A 博士は，仮に当該４人

の共同著者からＬ６１２細胞系を第三者に頒布するための許可を求め

られてもその許可を与える意図はなかったことが記載され，甲２３に

は，本願優先日前，A 博士自身も，仮に第三者からＬ６１２細胞系の

提供を要求されても提供する意図はなかったことが記載されている。

， ， （ ） ，また 甲１６には 引用例２の A博士以外の ６人の共同著者は

いずれも A博士の指揮下で研究を行った共同研究者であって，本願優

先日前，彼らがＬ６１２細胞を第三者に頒布するためには A博士の許

可を得なければならなかったこと，A 博士は，仮に当該６人の共同著

者からＬ６１２細胞系を第三者に頒布するための許可を求められても

その許可を与える意図はなかったことが記載され，甲２４には，本願

優先日前，A 博士自身も，仮に第三者からＬ６１２細胞系の提供を要

求されても提供する意図はなかったことが記載されている。

そして，本訴において，A 博士の上記各宣誓供述の信用性を疑わせ

， ，るに足る事情はないため 同供述は信用できるものということができ

その結果，本願優先日前，Ｌ６１２細胞系は，第三者である当業者に

とって入手可能ではなかったものと認められる。

， ， ，ｃ なお A博士の各宣誓供述の信用性につき 被告は縷々主張するが

以下のとおり，いずれも採用できない。

(a) まず，被告は，甲２３及び２４の供述内容は，論文を公表した研

究材料につき，分譲の要請があった場合には分譲に応じることを定

めた投稿規定（乙８，９）のある学術雑誌に論文を投稿した行為と
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は矛盾する内容であるとともに，アカデミア社会における慣習にも

相反するもので，投稿規定に罰則がないからその規定を無視しても

よいという誠実さを欠く内容であり，その供述の信頼性に多少の疑

問を抱かせるものである上，甲２３及び２４の作成時期が，被告が

その欠如を指摘してから１月以上経過した後であることからも，何

らかの作為があった疑いも生じる旨主張する。

しかし，本件において，原告は （A 博士が）特許出願に際して，

新規性を確保するための限定された期間のみ，分譲の要請を断るこ

ととしていた旨主張しているところ，同主張を前提とすれば，これ

が誠実さを欠くとか，上記供述の信頼性に疑問を抱かせるとはいえ

ない。

また，その当否はともかくとして，原告は，甲２３及び２４を提

出するまでもなく，甲１５及び１６から，A 博士自身がＬ６１２細

胞系を第三者に分譲する意思がなかったことが明らかになると考え

ていたため，その提出時期が遅れたものと認められるので，これに

よって上記供述の信頼性が低下するものでもない。

(b) また，被告は，乙１２及び１３上の記載等を根拠として，４人又

は６人の共同研究者が，１９９０年の論文執筆後，１９９３年２月

２６日前には，別の施設で（A 博士とは）別の共同研究者と研究を

行っており，A 博士の指揮下の研究生ではなかったので，上記４人

又は６人の共同研究者が，１９９３年２月２６日前にＬ６１２細胞

系を第三者に頒布するために，A 博士の許可を得なければならない

立場にあったとの説明に誤りがある旨主張する。

しかし，引用例１（甲１１）の１７５７頁の右下部の欄外の，投

稿時期の記載及び各著者の所属先についての記載，並びに引用例２

（甲１２）の冒頭の，投稿時期の記載及び各著者の所属先の記載に
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よれば，これらの文献の投稿当時である１９９０年に，A 博士と上

記４人又は６人の研究生は，いずれも「University of California

at Los Angeles （ＵＣＬＡ）の「School of Medicine （医学部）」 」

に所属していたものと認められる。

また，乙１２及び１３（いずれもガンの治療等に関する論文）に

よれば，１９９０年以降，上記共同研究生のうち，Dr.B 及び Dr.C

は，１９９２年２月までには，国立予防衛生研究所（日本）でＬ６

１２抗体を用いた研究を行っており，Dr.D は，１９９１年１０月

までには，John Wayne Cancer Institute でＬ６１２抗体を用いた

研究を行っていたこと，乙１２及び１３の著者には，甲２３及び２

４に記載された（A 博士以外の）合計７名の共同報告者とは異なる

共同報告者が含まれていることが認められる。

このように，Dr.B，Dr.C 及び Dr.D は，１９９０年の引用例１，

２投稿後，１９９３年２月２６日前には，ＵＣＬＡとは別の施設で

他の共同研究者と研究を行っていたものである。

一方，乙１６（国際公開第９３／１０２２１号公報）によれば，

乙１６の国際特許出願の優先日は１９９１年１１月１３日，出願人

は原告，発明者の一人が A 博士であるから，同優先日までは，A 博

士は原告に所属していたものと認められる。

してみると，本願優先日の平成５年（１９９３年）２月２６日前

には，Dr.B，Dr.C 及び Dr.D は，A 博士と所属先を異にし，A 博士

の指揮下の研究生ではなくなっていたことになる。

しかし，A 博士が乙１２及び１３の共同著者の一人となっている

ことからして，所属先は違っても，師弟関係ないし共同研究関係が

続いていたことが窺える上，A 博士から原告代理人にあてたＥメー

ル（甲２５）にも 「Ｄｒ．D，B・C ともＵＣＬＡ，国立予防研究，
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所，ＪＷＣＩ時代をとおしてＬ６１２細胞を私の許可なく第三者に

分譲することは許されておりませんでした 」との記載もあること。

から，所属先の違いという事情によっては，上記 Dr.B，Dr.C 及び

Dr.D がＬ６１２細胞系を第三者に頒布するために A 博士の許可を

得なければならない立場にあった旨の説明が誤りであるとはいえな

い。

(c) さらに，被告は，乙１６（A博士の他，E 及び Fといった，甲２

３及び２４に記載される共同報告者以外の第三者をも共同発明者と

する，Ｌ６１２細胞系に関する，１９９１年１１月１３日に優先日

を有する国際特許出願に係る公報）上の記載を根拠として，A 博士

による，１９９３年２月２６日前に現実にＬ６１２細胞系を第三者

に提供した事実もなかった，及び第三者に提供する意図はなかった

という宣誓供述には疑義が生じる旨主張する。

しかし，乙１６の国際特許出願の発明者には A博士も含まれてお

り，その他の発明者は A博士の共同研究者であるといえ，そのよう

な立場の者にＬ６１２細胞系を提供したことが，第三者にＬ６１２

細胞系を提供したことにはならない。

(d) このほか，被告は，共同研究者のうち，少なくとも Dr. D につい

ては，連絡を取ることが可能な状態にあったにもかかわらず，原告

は，同人の宣誓供述書を提出しておらず，連絡を取れる者について

連絡を取ろうとしない原告の態度は誠実なものではない旨，１９９

３年２月２６日前に，A 博士の指揮下の研究生ではなくなっていた

共同報告者については，A 博士に統率権限があったことは明らかで

はない旨主張する。

しかし，仮に，原告が，連絡を取ることが可能な者について連絡

を取ろうとしなかったとしても，同事実が，A 博士の各宣誓供述の
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信用性に影響を及ぼすものではない。

また，前述のとおり，所属先の違いという事情のみでは，Dr.D

がＬ６１２細胞系を第三者に頒布するには A博士の許可を得なけれ

ばならない立場にあったことを否定するには足りない。

このほか，現に Dr.D がＬ６１２細胞系を第三者に頒布したとい

う事実が証拠上認められるわけでもない。

(ｴ) 以上のとおり，本願優先日前，A博士（及び共同研究者）は，Ｌ６１

２細胞系につき，第三者から分譲を要求されても，同要求に応じる意思

はなかったものと認められ，その結果，Ｌ６１２細胞系は，第三者にと

って入手可能ではなかったことになり 「引用例１，２に記載されるＬ，

６１２細胞系は，第三者から分譲を請求された場合には，分譲され得る

状態にあったものと推定することができる」とした審決の認定判断は誤

りであって，同誤りが審決の結論に影響を及ぼすおそれがあることは明

らかである。

３ 特許法２９条２項（進歩性）適用の有無

審決は，本願発明が特許法２９条２項（進歩性）によっても特許を受ける

ことができない旨も述べるが，その理由とするところは前記２の新規性につい

ての判断に付加する箇所はないので，前記２と同様の理由により審決は違法で

あることになる。

４ 結論

以上のとおりであるから，原告主張の取消事由は理由があり，審決は違法と

して取消しを免れない。ただし，審決の判断時において，その判断に誤りはな

かったものと解し得るから，訴訟費用の負担については，本件訴訟の審理経過

にかんがみ，民事訴訟法６３条を適用し，各自の負担とすることとする。

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第１部
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