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 判決年月日   平成２５年３月５日  

 事 件 番 号  平成２３年（ネ）第１００８７号 

 担  
 当  
 部  

 知的財産高等裁判所 第２部  

 ○  名称を「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒

体」とする発明の特許権侵害訴訟において，進歩性欠如の無効主張を採用して原告の請求を

棄却した原判決を維持した事例 

 

（関連条文）特許法２９条２項  

 

１ 事案の概要 

控訴人（１審原告）は，平成１１年１０月１２日，名称を「移動体の操作傾向解析方法，運行管

理システム及びその構成装置，記録媒体」とする発明につき特許出願し（優先日 平成１０年１０

月１２日，優先権主張国 日本），平成１３年９月７日，本件特許登録を受けた（特許第３２２９

２９７号）。控訴人は，被告製品目録１ないし３の被告機器の生産行為等が請求項９（本件発明１）

に係る特許権を侵害し，同目録４，５に係る被告記録媒体の生産行為等が請求項１５（本件発明２）

に係る特許権を侵害すると主張して，被控訴人（１審被告）に対し，被告機器及び被告記録媒体（合

わせて被告製品）の差止請求，廃棄請求等や，損害賠償請求をした。これに対し，被控訴人は，被

告製品の本件発明１，２の技術的範囲への属否を争ったほか，新規性欠如，進歩性欠如の特許無効

（特許法１０４条の３），作用効果不奏効等を主張した。 

控訴人は，原審の弁論準備手続が終結した後の平成２３年９月１６日，被控訴人が特許庁に請求

した特許無効審判（無効２０１１－８００１３６号）において，請求項９，１５の特許請求の範囲

の記載の一部を改める訂正請求をするとともに（本件訂正），同月２８日に開かれた原審口頭弁論

期日において，被告製品が本件訂正後の請求項９，１５の発明の技術的範囲に属し，本件訂正によ

り無効理由が解消された旨の対抗主張をした。 

原判決は，①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法１５７条１項により却下し，②被告

機器は本件訂正前の本件発明１の技術的範囲に，被告記録媒体は本件訂正前の本件発明２の技術的

範囲にそれぞれ属するが，③本件訂正前の本件発明１，２は乙第６号証（特開昭６２－１４４２９

５号公報）に記載された引用発明１，２に乙第２，第３号証（実願平３－２６８３１号のマイクロ

フィルム，特開平６－２２３２４９号公報）に記載の周知技術を組み合わせることで，本件優先日

当時，当業者において容易に発明をすることができたもので進歩性を欠き，本件発明１，２に係る

本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして，控訴人の請求を棄却した。 

なお，前記特許無効審判（無効２０１１－８００１３６号）においては，原判決言渡後の平成２

４年２月２７日，本件訂正後の請求項９，１５の発明は新規性又は進歩性を欠くものではないとし

て，本件訂正を認め，請求を不成立とする旨の審決がされたが，その審決取消訴訟（平成２４年（行

ケ）第１０１２９号）で，同年１０月１７日，本件訂正後の請求項９，１５の発明は進歩性を欠く

として，審決を取り消す判決が言い渡されている。この判決の理由は，特開昭６２－１４４２９５
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号公報（本訴の乙６）に記載の発明に，実願平３－２６８３１号（実開平４－１２３４７２号）の

マイクロフィルム（本訴の乙２）に記載の発明と，特開平１０－２４７８４号公報（本訴の乙８），

特開平１０－１７７６６３号公報（本訴の乙１），特開平５－１５０３１４号公報（本訴の乙１１

の１），特開平５－２５８１４４号公報（本訴の乙１１の２），特開平６－４７３３号公報（本訴

の乙１１の３），特開平６－３００７７３号公報（本訴の乙１１の４），特開平１０－６３９０５

号公報（本訴の乙１１の５）に記載の周知技術を適用することで，本件優先日当時，当業者におい

て本件訂正後の請求項９の発明に容易に想到することができ，また，さらに特開平６－２２３２４

９号公報（本訴の乙３）に記載の発明を適用することで，本件優先日当時，当業者において本件訂

正後の請求項１５の発明に容易に想到することができたから，本件訂正後の請求項９，１５の発明

は進歩性を欠くというものであった。また，本件訂正前の請求項９，１５の発明については，別の

引用文献に基づく新規性欠如等を理由に別途特許無効審判請求がされているが，特許庁から不成立

審決がされて確定している（無効２０１１－８０００１３号，知的財産高等裁判所平成２３年（行

ケ）第１０２６５号）。 

２ 裁判所の判断 

裁判所は，本件優先日当時，乙第６号証記載の発明に，乙第２号証記載の発明と乙第１，８，１

１号証記載の周知技術を適用することで，当業者において本件訂正前の請求項９の発明（本件発明

１）及び本件訂正後の同請求項の発明（本件訂正発明１）を容易に発明することができたから，本

件訂正の前後を通じて同請求項の発明には進歩性がなく，また上記に加えてさらに乙第３号証記載

の発明を適用することで本件訂正前の請求項１５の発明（本件発明２）及び本件訂正後の同請求項

の発明（本件訂正発明２）を容易に発明することができたから，同請求項の発明も同様に本件訂正

の前後を通じて進歩性がなく，したがって控訴人の請求は理由がないと判示して，本件控訴を棄却

した。 

 


