
平成１０年（行ケ）第３１５号　審決取消請求事件
                  判　　　　決
  原　　　　　　告     　 ティーディーケイ株式会社
  代表者代表取締役  　　　　　【Ａ】
  訴訟代理人弁理士            【Ｂ】
　同　　　　　　　　　　　　　【Ｃ】
　訴訟復代理人弁理士　　　　　【Ｄ】
　被　　　　　　告　　        特許庁長官　【Ｅ】
  指定代理人　　　　　　　　　【Ｆ】
　同　　　　　　　　　　　　　【Ｇ】
　同　　　　　　　　　　　　　【Ｈ】
　同　　　　　　　　　　　　　【Ｉ】

                  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
第１  請求
  特許庁が平成９年審判第２０４６７号事件について平成１０年７月３１日にした
審決を取り消す。

第２  前提となる事実（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、昭和６０年４月１５日、名称を「光ディスクおよび光記録再生方法」と
する発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（特願昭６０－７９７０８
号）をし、平成７年７月１９日出願公告（特公平７－６６５６０号）がされたが、
異議申立てがあり、平成９年８月２２日付け拒絶査定を受けたので、同年１２月４
日拒絶査定不服の審判を請求した。
　特許庁は、この請求を平成９年審判第２０４６７号事件として審理した結果、平
成１０年７月３１日、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をし、その謄本は、
同年９月２日原告に送達された。

　２　本願発明の要旨
　　(1)　本願特許請求の範囲第１項に記載された発明（以下「本願第１発明」とい
う。）の要旨
　基体上に記録層を有し、定線速度にて回転させながら記録層にＣＤフォーマット
信号またはＣＤ－ＲＯＭフォーマット信号の記録を行い、１．２～１．４m/sec の
定線速度で回転させながら再生パワー０．７mW以下で再生を行う光ディスクであっ
て、
　記録層がインドレニン系シアニン色素とビスフェニルジチオール遷移金属錯体を
含む塗膜であり、
　０．４５mWの再生パワーでの再生出力が１０％劣化する再生回数を１０６ 回以上
とした光ディスク。
　　(2)　本願特許請求の範囲第２項に記載された発明（以下「本願第２発明」とい
う。）の要旨
　基体上に、インドレニン系シアニン色素とビスフェニルジチオール遷移金属錯体
を含む塗膜を記録層として有する光ディスクを用い、
　この光ディスクを定線速度で回転させながら記録光を照射し、
　記録層に長さ０．８４～３．６μm 、間隙０．８４～３．６μm の記録マーク列
を形成してＣＤフォーマット信号またはＣＤ－ＲＯＭフォーマット信号の記録を行
い、
　この光ディスクを１．２～１．４m/sec の定線速度で回転させながら再生パワー
０．７mW以下で再生を行い、
　０．４５mWの再生パワーでの再生出力が１０％劣化する再生回数を１０６ 回以上
とした光記録再生方法。

　３　審決の理由



  審決の理由は、別紙審決書の理由写し（以下「審決書」という。）に記載のとお
りであって、審決は、本願第１発明は、引用例１（特開昭６０－５４８９２号公
報）及び引用例２（ＪＡＳ　ｊｏｕｒｎａｌ　’８５・２月号、３頁ないし６頁）
記載の発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、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と判断した。
　ただし、審決書３頁２行「光ディスクを用い、」は、「光ディスクを用い、この
光ディスクを定線速度で回転させながら記録光を照射し、」の誤記であり、同３頁
１７行の「第１１頁」は、「第１２頁」の誤記である。

第３　審決の取消事由
  １  審決の認否 
　　(1)　手続の経緯・本願発明（審決書２頁３行ないし３頁１０行）は認める。
　　(2)　引用例のうち、引用例１の記載事項の認定（審決書３頁１２行ないし４頁
１２行）は認める。
　引用例２の記載事項の認定（同４頁１３行ないし５頁３行）のうち、引用例２に
は、録音できるＣＤについて記載され、録音できるＣＤを実現する大きなカギはＤ
ＲＡＷの媒体にあり、その研究開発がなされていることが記載されていること（同
４頁１３行ないし１７行）は認め、その余は争う。
　　(3)　対比・判断のうち、対比（審決書５頁５行ないし６頁１行）は認める。
　相違点(1) についての判断（審決書６頁４行ないし７頁６行）のうち、審決書６
頁４行ないし１３行は認め、その余は争う。
　相違点(2) についての判断（審決書７頁８行ないし１４行）は争う。
　相違点についての判断のまとめ（審決書７頁１５行、１６行）は争う。
　　(4)　まとめ（審決書７頁１８行ないし８頁２行）は争う。

　２  取消事由
  審決は、相違点(1) についての判断及び相違点(2) についての判断を誤ったた
め、進歩性の判断を誤ったものであるから、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（相違点(1)についての判断の誤り）
  審決は、「例えば引用例２には、ＣＤフォーマット信号の記録ができ、定線速度
（ＣＬＶ）の範囲を１．２～４．０ｍ／ｓとすることができ、レーザー制御を０．
１mW単位で設定可能の光ディスクの評価装置が記載され公知のものであるから、こ
のような評価装置を用いて、引用例１に記載の光ディスクを評価し、ＣＤ規格に対
応し得るものを見い出すことは、当業者であれば容易になし得る。本願第１発明の
規定は、そのようにして見い出したＣＤ規格に対応できる光ディスクを、ＣＤ規格
に準じた記録再生条件の規定で記載したものにすぎない。」（審決書６頁１４行な
いし７頁６行）と判断するが、誤りである。
　　　ア　審決は、引用例２の記載事項として、「ナカミチのＯＭＳ－１０００に
ついて、ＣＤフォーマットによる録音再生が可能なディジタルオーディオディスク
としての機能と、光磁気あるいはＤＲＡＷタイプ光ディスクの評価測定装置として
の機能を合わせ持った装置（その仕様が表１に示されている。）であることが記載
されている。」（審決書４頁１７行ないし５頁３行）と認定するが、誤りである。
　光ディスクに属するものとして、ＤＲＡＷタイプの光ディスクと光磁気ディスク
が存在する。
　ＤＲＡＷとは、ＤＩＲＥＣＴ　ＲＥＡＤ　ＡＦＴＥＲ　ＷＲＩＴＥの略であり、
ＤＲＡＷタイプの光ディスクは、記録可能な光記録ディスクを意味する。このタイ
プの光ディスクには、Ｔｅ系（ＴｅＯ２）や本願発明のような色素系があり、これ
らの薄膜は、透明基板上に設けられて記録層を構成している。記録を行うには、デ
ィスクを回転させながら、基板表面側からレーザー光を記録信号として、パルス状
に照射する。このレーザー光の出力を記録パワーという。レーザー光が照射された
記録層には、レーザー光の熱により、ピットと称される小穴があき、このピットの
列の形成により記録が行われる。再生には、記録のレーザー光より出力の低いレー
ザー光を用い、反射光を検出し、ピットとその周囲との反射率の差で記録信号を読
み出す。このレーザー光の出力が再生パワーである。
　これに対し、光磁気ディスクは、記録後再生し、これを消去し、再記録し、繰り
返し何回もの記録、消去ができる光記録ディスクである。記録層としては磁性体を
用いる。記録を行うには、あらかじめ記録層の磁化を一定方向に揃える初期化とい



う作業を行う。そして、ディスクを回転させながら、基板表面側からレーザー光を
記録信号としてパルス状に照射するが、その際磁界を印加する。レーザー光の熱と
印加された磁界により、周囲と磁化が反転した記録マークができる。再生には、記
録のレーザー光より出力の低いレーザー光を用い、反射光の磁化の反転による偏光
の回転角（カー回転角と呼ばれる）を検出する。
　このように、ＤＲＡＷタイプの光ディスクと光磁気ディスクとは、ディスクも、
その記録再生方法も全く異なるものである。
　引用例２（甲第３号証）には、光磁気ディスク用とＤＲＡＷディスク用の２つの
バージョンのうち、光磁気ディスク用のＯＭＳ－１０００について紹介し、その概
要の仕様は表１に示すと明記されているにすぎず（５頁中欄１１行ないし右欄４
行）、ＤＲＡＷディスク用のＯＭＳ－１０００についての仕様については記載され
ていない。
　したがって、審決の「ＯＭＳ－１０００」が「光磁気あるいはＤＲＡＷディスク
の評価測定装置としての機能を合わせ持った装置（その仕様が表１に示されてい
る。）である」とする認定は誤りである。
　　　イ　そして、上記アのとおり、引用例２の評価機ＯＭＳ－１０００は光磁気
ディスク用であって、ＤＲＡＷタイプの光ディスク用ではないから、引用例２に記
載の評価機ＯＭＳ－１０００によって、引用例１に記載の光ディスクを評価するこ
とはできない。
　したがって、審決の「このような評価装置を用いて、引用例１に記載の光ディス
クを評価し、ＣＤ規格に対応し得るものを見い出すことは、当業者であれば容易に
なし得る。」（審決書６頁１９行ないし７頁２行）との判断は誤りである。
　　　ウ　被告は、乙第１、第２号証に基づく主張をするが、乙第１号証にはその
頒布された日付を特定できる記載がなく、本願発明の先行技術となり得るものか否
か定かではない。また、乙第２号証は、１９８５年夏号と記載されているだけで、
発行日が明確でないから、乙第２号証の頒布された日付が、本願の出願日前か否か
は不明瞭であり、やはり本願発明の先行技術となり得るものではない。

　　(2)　取消事由２（相違点(2) についての判断の誤り）
　審決は、「再生回数を１０６回以上とする特有の構成についての記載はなく、該
記載は、(1)で説示したようにして見い出した光ディスクの特性を、適宜採用できる
評価方法で評価し、単に示したものにすぎない。」（審決書７頁１０行ないし１４
行）と判断するが、誤りである。
　　　ア　本願第１発明によれば、インドレニン系シアニン色素とクエンチャー
（ビスフェニルジチオール遷移金属錯体）のみで、Ｔｅや他の公知の色素よりも低
い記録パワー３．５mWでも良好な記録が行われ、再生パワー０．５mW、線速１．３
ｍ／ｓでの再生パターンの振幅変化度合（最大振幅Ａと最小振幅Ｂの比）も、市販
のＣＤの記録再生特性であるＢ／Ａ０．６４以上のＢ／Ａ０．６９が得られ、さら
に、０．４５mWの再生パワーでの再生出力が１０％劣化する再生回数は１０６　以
上となり、再生劣化が減少するという格別の効果が実現するのである。
　　　イ　引用例１（甲第２号証）には、基体上に、インドレニン系シアニン色素
とビスフェニルジチオール遷移金属錯体を含む塗膜を記録層として有する光ディス
クを用いることは開示されているが、その余の構成要件や記録層に長さ０．８４～
３．６μm、間隙０．８４～３．６μmの記録マーク列を形成してＣＤフォーマット
信号又はＣＤ－ＲＯＭフォーマット信号の記録を行うこと、並びにＣＤ記録におけ
る低い記録パワーでのＣＤと同等以上の高いＢ／Ａ（記録再生特性）については示
唆すらない。
　　　ウ　引用例２（甲第３号証）は、ＤＲＡＷタイプの光ディスクとして、Ｔｅ
系が可能であるとしている（３頁右欄下から１６行ないし４頁左欄５行）。そし
て、前記のとおり、このＴｅ系のＤＲＡＷタイプの光ディスクに対するバージョン
でなく、光磁気ディスク用のバージョンとしてＯＭＳ－１０００を開発したとして
いる。また、引用例２では、Ｔｅを用いない媒体として、色素を塗布した媒体が紹
介されているが（４頁中欄２１行ないし２４行）、この色素媒体に対しＣＤフォー
マットによる記録再生が可能かどうかについては全く触れられていない。まして
や、引用例２は、色素がＴｅ系よりも極めてすぐれた記録再生特性を示すことにつ
いて示唆すらしていない。
　被告は、０．４５mWの再生パワーで再生出力が１０％劣化する再生回数を１０６ 
回以上とした点は、引用例２に示された光ディスクを通常行われる再生条件で評価



し、単に特許請求の範囲に記載したにすぎないものである旨主張するが、評価機で
設定可能な再生条件が必ずしも通常のディスクの再生条件に限られるものではな
く、また、その設定された条件（０．４５mWの再生パワー）は、従来のディスクで
は十分な再生（１０６回以上の再生）を行うことができなかったものである。つま
り、ＯＭＳ－１０００の設定可能な範囲は、被告の主張するような「通常行われる
ような条件」といえるものではないから、被告の上記主張は失当である。
　　　エ　本願第１発明は、数多くのタイプの、そして数多くの材料を用いたＤＲ
ＡＷタイプの光ディスクがある中で、基体上にインドレニン系シアニン色素とビス
フェニルジチオール遷移金属錯体を含む塗膜を記録層として有する光ディスクのみ
が、その余の構成要件と組み合わせることによって、良好な記録再生特性を実現す
ることを見いだしたものである。この事実は、引用例１及び引用例２から予測し得
ないものであり、本願第１発明は、極めて顕著な効果が発現しているといえる。し
たがって、本願第１発明は選択発明に該当し、引用例１及び引用例２とから容易に
発明できたものではない。

第４　審決の取消事由に対する認否及び反論
  １  認否
　　　原告主張の取消事由は争う。

　２  反論
    (1)　取消事由１（相違点(1) についての判断の誤り）について
　　　ア　引用例２（甲第３号証）には、「ナカミチのＯＭＳ－１０００はすでに
述べた状況の下で、ＣＤフォーマットによる録音再生が可能なディジタルオーディ
オディスクとしての機能と、光磁気あるいはＤＲＡＷタイプ光ディスクの評価測定
装置としての機能を合わせ持った装置として昨年８月に発表、発売されているもの
です。」（５頁左欄３１行ないし３９行）、「市販されている機械で、録音できる
ＣＤに相当するのは現在のところ、このＯＭＳ－１０００だけではないかと思いま
す。そこで、光磁気ディスク用と、ＤＲＡＷディスク用の二つのバージョンのう
ち、前者タイプのＯＭＳ－１０００について、一例として簡単に紹介させていただ
きたいと思います。ＯＭＳ－１０００の概略の仕様は表１に示す通りで、」（５頁
中欄７行ないし右欄４行）と記載されており、ＯＭＳ－１０００には、ＤＲＡＷデ
ィスク用のものと光磁気ディスク用のものとがあることが明らかである。
　そして、「ＯＭＳ－１０００　Optical Memory　System製品資料」（ナカミチ株
式会社発行。乙第１号証）には、「ＯＭＳ－１０００には、ディスクの基本特性の
測定に重点を置いたＴＹＰＥ－[Ⅰ]と、信頼度テストに主眼を置いたＴＹＰＥ－
[Ⅱ]とがあり、更に各々、ＤＲＡＷ用ピックアップを取り付けたものと、光磁気用
ピックアップを取り付けたものがある。」（１頁１１行ないし１３行)と記載されて
いる。そして、その表１　ＯＭＳ－１０００の仕様として、光学ヘッドの対物レン
ズ出射光量の項目には、ｍａｘ．５．５ｍＷ（光磁気）、ｍａｘ．１０ｍＷ（ＤＲ
ＡＷ）の記載、及び入出力のSignal Out の項目に５０Ω　１００～３ＭＨｚ（光磁
気）、１００～４．５ＭＨｚ（ＤＲＡＷ）、と記載（３頁参照）されている。 すな
わち、ＤＲＡＷ用と光磁気用とでは、対物レンズ出射光量及びSignal Outが異なる
ものの、本願第１発明の再生に関する仕様には、実質的な相違はないことを記載し
ている。
　同様に、「光ディスクの評価・検査と実際」（工業技術社「インスペック」１９
８５年夏号Ｎｏ．４。乙第２号証）には、「ＯＭＳ－１０００には、ディスクの基
本特性の測定に重点を置いたもの（Ｔｙｐｅ１）と、信頼度テストに主眼を置いた
もの（Ｔｙｐｅ２）とがあり、さらに各々、ＤＲＡＷ用光ピックアップを取り付け
たものと光磁気用ピックアップを取り付けたものがある。」（５頁左欄２１行ない
し２５行）との記載、及び「表３　ＯＭＳ－１０００仕様」（４頁）として光学ヘ
ッドの対物レンズ出射光量の項目には、ｍａｘ．５．５ｍＷ（光磁気）、ｍａｘ．
１０ｍＷ（ＤＲＡＷ）の記載、及び入出力のプリアンプ出力の項目に５０Ω　１０
０Ｈｚ～３ＭＨｚ（Ｔｙｐｅ１　光磁気）、１００Ｈｚ～４．５ＭＨｚ（Ｔｙｐｅ
１　 ＤＲＡＷ）との記載がある。　
　これらの記載によれば、引用例２のＯＭＳ－１０００が、光磁気タイプとＤＲＡ
Ｗタイプの両者の光ディスクを評価することができる装置であることは明らかであ
り、原告主張の取消事由１は失当である。



　　(2)　取消事由２（相違点(2) についての判断の誤り）について
　　　ア　ＣＤとして使用できるＤＲＡＷ等の記録可能な光記録媒体を得ようとす
る課題は、引用例２にも記載されているように、本願出願当時既に存在しており、
得られる光記録媒体の特性を検討して、その可能性を探ることは、当業者であれば
当然行うことである（審決書６頁８行ないし１３行）ところ、引用例１記載の記録
可能な光記録媒体を適当な評価装置により評価することは、当業者が普通に行うこ
とにすぎない。
　　　イ　そして、そのような評価装置の１つとしてのＯＭＳ－１０００につい
て、引用例２の表１（５頁）に示すとおり、光学ヘッドのレーザー制御の項目とし
て、「パワー設定は、記録、再生、消去、各モード毎に０．１mＷ単位で設定可」と
記載されている。
　また、「ＯＭＳ－１０００　Optical Memory System　製品資料」（ナカミチ株式
会社発行。乙第１号証）の表１（３頁）にも、ＯＭＳ－１０００の仕様として、光
学ヘッドのレーザー制御の項目には、「パワー設定は、記録、再生、消去、各モー
ドごとに０．１ｍＷ単位で設定可能」、及びメカニズムのスピンドル制御の項目に
Ｔｙｐｅ－Ⅰ，Ｔｙｐｅ－Ⅱともに「ＣＬＶで１．２～４．０ｍ／ｓｅｃ．」（３
頁）と記載されている。また、測定項目としては、基本波、第２次高調波、ノイズ
の再生レベル、Ｃ／Ｎ比、最適な記録・再生・消去のレーザパワー、反射率、ジッ
タ特性、ドロップアウト長分布、再生の繰り返しによる耐久性、消去／記録の繰り
返しによる耐久性（５頁）が挙げられている。
　さらに、「光ディスクの評価・検査と実際」（工業技術社「インスペック」１９
８５年夏号Ｎｏ．４。乙第２号証）には、「いずれの媒体も、反射率その他パラメ
ータに相違はあるが、書き込み・読み出し（消去）の区別はレーザーパワーの違い
によって行っており、一般に読み出しには０．３～１ｍＷ前後、書き込みには数ｍ
Ｗ～１０ｍＷぐらいのものが多くなっている。」（３頁右欄８行ないし１２行）と
の記載がある。しかも、上記乙第１号証の製品資料と同様に、乙第２号証の表３に
ＯＭＳ－１０００の仕様として、光学ヘッドのレーザー制御の項目には、「パワー
設定は、記録、再生、消去、各モードごとに０．１ｍＷ単位で設定が可」、及びメ
カニズムのスピンドル制御の項目に「ＣＬＶで１．２～４．０ｍ／ｓｅｃ．（Ｔｙ
ｐｅ１，２）」（４頁）との記載がある。
　　　ウ　したがって、「例えば引用例２には、ＣＤフォーマット信号の記録がで
き、定線速度（ＣＬＶ）の範囲を１．２～４．０ｍ／ｓとすることができ、レーザ
ー制御を０．１ｍＷ単位で設定可能の光ディスクの評価装置が記載され公知のもの
であるから、このような評価装置を用いて、引用例１に記載の光ディスクを評価
し、ＣＤ規格に対応し得るものを見い出すことは、当業者であれば容易になし得
る」（審決書６頁１４行ないし７頁２行）ものである。
　　　エ　原告は、引用例１には、基体上に、インドレニン系シアニン色素とビス
フェニルジチオール遷移金属錯体を含む塗膜を記録層として有する光ディスクを用
いること以外の構成要件、及びＣＤ記録における低い記録パワーでのＣＤと同等以
上の高いＢ／Ａ（記録再生特性）については示唆すらされておらず、引用例２に
は、Ｔｅを用いない媒体として、色素を塗布した媒体が紹介されているが、この色
素媒体に対しＣＤフォーマットによる記録再生が可能かどうかについては全く触れ
られておらず、色素がＴｅ系よりも極めてすぐれた記録再生特性を示すことについ
ても示唆すらしていない旨主張する。
　しかしながら、記録層に長さ０．８４～３．６μm 、間隙０．８４～３．６μm 
の記録マーク列を形成してＣＤフォーマット信号又はＣＤ－ＲＯＭフォーマット信
号の記録を行うことや、ＣＤ記録における低い記録パワーでのＣＤと同等以上の高
いＢ／Ａ（記録再生特性）は、本願第１発明の構成要件ではない。そして、光ディ
スクを定線速度で回転させながら記録光を照射し、この光ディスクを１．２～１．
４m/sec の定線速度で回転させながら再生パワー０．７mW以下で再生を行うこと
は、前記のとおり、ＣＤ規格に対応し得るものを見いだし、ＣＤ規格に準じた記録
再生条件で記載したものにすぎない。
　また、本願第１発明は、物自体の発明であり、本願第１発明の要旨によると、上
記効果を奏するための物自体としての特有の構成は、上記の色素と錯体の組み合わ
せ以外に見いだすことができないから、「再生回数を１０６ 回以上とする特有の構
成についての記載はなく」（審決書７頁１０行、１１行）といわざるを得ない。
　さらに、０．４５ｍＷの再生パワーも、通常再生が行われるとされている０．３
～１ｍＷの範囲内である。



　したがって、本願第１発明の要旨にいう「０．４５ｍＷの再生パワーで再生出力
が１０％劣化する再生回数を１０６ 回以上」とした点は、引用例１に示された光デ
ィスクを通常行われる再生条件で評価し、単に特許請求の範囲に記載したにすぎな
いものであり、原告の上記主張は理由がない。
　　　オ　さらに、原告は、本願第１発明は選択発明に該当する旨主張する。
　しかしながら、選択発明とは、「上位概念で表現された発明又は事実上若しくは
形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含されている下位概念で
表現された発明又は当該選択の一部をその発明を特定するための事項として仮定し
たときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されず、し
かも物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明をいう」（乙第３
号証）。
　そして、本願第１発明の構成のうち、記録層がインドレニン系シアニン色素とビ
スフェニルジチオール遷移金属錯体の組み合わせの点は、引用例１（甲第２号証）
に、インドレニン系シアニン色素とビスフェニルジチオール遷移金属錯体とを含み
溶液を直径３０ｃｍのＰＭＭＡ成形基板上に塗布して記録媒体を得たと具体的に開
示されているのであるから（２１頁右下欄１０行ないし１５行、２３頁第１表の媒
体Ｎｏ．５から１１）、引用例１から本願第１発明を選択する余地は全くない。
　したがって、原告の上記主張は失当である。

                  理　　　　由
１　取消事由１（相違点(1) についての判断の誤り）について
　(1)　本願第１発明の要旨（前記第２、２(1) ）、並びに審決の理由のうち、引用
例１の記載事項の認定（審決書３頁１２行ないし４頁１２行）及び対比（同５頁５
行ないし６頁１行）は、当事者間に争いがない。
　(2)　そして、本願第１発明が「定線速度にて回転させながら記録層にＣＤフォー
マット信号またはＣＤ－ＲＯＭフォーマット信号の記録を行い、１．２～１．４
m/sec の定線速度で回転させながら再生パワー０．７mW以下で再生を行う」と規定
しているのに対し引用例１にはそのような記載がないとの相違点(1)についての審決
の判断のうち、本願第１発明の規定は、ＣＤ規格に準じて記録再生が行われること
を規定しているものと認められること、及びＣＤとして使用することができるＤＲ
ＡＷ等の記録可能な光記録媒体を得ようとする課題は、引用例２にも記載されてい
るように本願出願当時既に存在しており、得られる光記録媒体の特性を検討して、
その可能性を探ることは、当業者であれば当然行うことであること（審決書６頁４
行ないし１３行）は、当事者間に争いがない。
　(3)　引用例２には、「録音できるＣＤ」について記載され、録音できるＣＤを実
現する大きなカギはＤＲＡＷの媒体にあり、その研究開発がなされていることが記
載されていることは、当事者間に争いがない。
　そして、甲第３号証によれば、引用例２には、「３．ナカミチＯＭＳ－１０００
について」（５頁左欄２９行、３０行）との表題の下に、「ナカミチのＯＭＳ－１
０００はすでに述べた状況の下で、ＣＤフォーマットによる録音再生が可能なディ
ジタルオーディオディスクとしての機能と、光磁気あるいはＤＲＡＷタイプ光ディ
スクの評価測定装置としての機能を合わせ持った装置として昨年８月に発表、発売
されているものです。」（５頁左欄３１行ないし３９行）、「光磁気ディスク用
と、ＤＲＡＷディスク用の二つのバージョンのうち、前者タイプのＯＭＳ－１００
０について、一例として簡単に紹介させていただきたいと思います。」（５頁中欄
１１行ないし右欄２行）、「ＯＭＳ－１０００の概略の仕様は表１に示す通り
で、」（５頁右欄３行、４行）と記載され、表１の表題として、「表１　光磁気デ
ィスク用　ＯＭＳ－１０００」（５頁）と記載されていることが認められる。
　これらの記載によれば、引用例２には、「ナカミチのＯＭＳ－１０００につい
て」の紹介がされ、「ＣＤフォーマットによる録音再生が可能なディジタルオーデ
ィオディスクとしての機能と、光磁気あるいはＤＲＡＷタイプ光ディスクの評価測
定装置としての機能を合わせ持った装置」であって、光磁気ディスク用と、ＤＲＡ
Ｗディスク用の２つのバージョンのうち、光磁気ディスク用のＯＭＳ－１０００に
ついて、その仕様の概要が表１に示されていることが明らかである。
　したがって、審決の引用例２について認定（審決書４頁１７行ないし５頁３行）
は、多少誤解を生じさせる面はあるが、上記に説示したところと同旨のものと認め
られるから、その認定に誤りはないものと認められる。
　また、引用例２の表１（５頁）に示されたものは、前記認定のとおり、光磁気デ



ィスク用のＯＭＳ－１０００についての仕様であるが、引用例２には、ＯＭＳ－１
０００は「ＣＤフォーマットによる録音再生が可能なディジタルオーディオディス
クとしての機能と、光磁気あるいはＤＲＡＷタイプ光ディスクの評価測定装置とし
ての機能を合わせ持った装置」と記載されているものであるから、ＤＲＡＷタイプ
の光ディスク用のＯＭＳ－１０００についても、光磁気ディスク用のＯＭＳ－１０
００と同様に、ＣＤフォーマット信号の記録ができ、定線速度（ＣＬＶ）の範囲を
１．２～４．０ｍ／ｓとすることができ、レーザー制御を０．１ｍＷの単位で設定
可能の光ディスクの評価装置が存在することは、引用例２に接する当業者にとって
記載されているに等しいことであると認められる。したがって、これと同旨の審決
の認定（審決書６頁１４行ないし１８行）に誤りはない。
　(4)　そして、引用例１記載の記録可能な光記録媒体についても、上記ＤＲＡＷタ
イプの光ディスクの評価測定装置を用いて、ＣＤ規格に対応し得るものを見いだす
ことは、当業者であれば容易になし得ることであり、相違点１のように単にＣＤ規
格に準じた記録再生条件を規定することが格別困難なものということはできない。
　(5)　以上に反する原告の主張は採用することができない。
　よって、相違点(1) についての審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由１
は理由がない。

２　取消事由２（相違点(2) についての判断の誤り）について
　(1)　本願第１発明が「０．４５ｍＷの再生パワーでの再生出力が１０％劣化する
再生回数を１０６　回以上とした」と規定するのに対し引用例１にはそのような記
載がないとの相違点(2)について検討する。
　本願第１発明と引用例１記載の発明とを対比すると、両者は、前記のとおり、
「基体上に記録層を有し、記録層がインドレニン系シアニン色素とビスフェニルジ
チオール遷移金属錯体を含む塗膜である光ディスク。」で一致しているところ（審
決書５頁７行ないし１０行。当事者間に争いがない。）、本願第１発明は、引用例
１記載の発明と異なる記録層の厚さ等の構成を規定しているものではない。したが
って、本願第１発明のうち「０．４５ｍＷの再生パワーでの再生出力が１０％劣化
する再生回数を１０６　回以上とした」点は、引用例１記載の光ディスクについ
て、前記１記載のように、ＣＤと同様の定線速度でＣＤと同様の再生パワーで再生
できるようにその特性を検討し、その見いだした結果を適宜採用することができる
評価方法で評価し、その結果を示したものにすぎないものと認められるから、相違
点(2)は、当業者が容易に規定することができる事項にすぎないということができ
る。
　(2)　原告は、本願第１発明は、数多くのタイプの、そして数多くの材料を用いた
ＤＲＡＷタイプ光ディスクがある中で、基体上にインドレニン系シアニン色素とビ
スフェニルジチオール遷移金属錯体を含む塗膜を記録層として有する光ディスクの
みが、その余の構成要件と組み合わせることによって、良好な記録再生特性を実現
するのであり、この事実は引用例１及び引用例２から予測できないもので、極めて
顕著な効果を発現しているものであり、本願第１発明は選択発明に該当する旨主張
するが、前記認定のとおり、引用例１には、「色素としてインドレニン系シアニン
色素を用い、クエンチャーとしてビスフェニルジチオール遷移金属錯体を含む塗膜
を記録層として基体上に有する光ディスク」（審決書４頁８行ないし１２行）が具
体的に記載されており、甲第２号証によれば、上記の構成の効果として、「読み出
し光による再生劣化がきわめて小さくなる」（２１頁左下欄６行、７行）ことが開
示されていることが認められるから、「０．４５ｍＷの再生パワーでの再生出力が
１０％劣化する再生回数を１０６回以上とした」点が引用例１及び引用例２から予
測することのできない極めて顕著な効果と解することはできず、また、本願第１発
明が選択発明として成立するものと解することもできない。したがって、原告の上
記主張は採用することができない。
　(3)　よって、審決の相違点(2) についての判断に誤りはなく、原告主張の取消事
由２も理由がない。

３　結論
　以上によれば、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文の
とおり判決する。
  （口頭弁論終結の日　平成１１年１１月４日）
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