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知財高裁第３部 

 事 件 番 号      令和５年（ネ)第１０１０７号 

○ 発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン９型（ＰＣＳ

Ｋ９）に対する抗原結合タンパク質」とする特許権の侵害訴訟において、サポート要件

違反を認め、被控訴人によるサポート要件違反の主張が一事不再理効又は信義則違反で

許されないとは解されないとして、被控訴人による特許無効の抗弁を認めた原判決の結

論を維持し、控訴を棄却した事例 

（事件類型）損害賠償 （結論）控訴棄却 

（関連条文）特許法３６条６項１号、１６７条、１３４条の２第１項 

（関連する権利番号等）特許第５７０５２８８号、第５９０６３３３号 

（原判決）東京地方裁判所令和２年（ワ）第８６４２号 

 

判  決  要  旨  

１ 本件は、発明の名称を「プロタンパク質コンベルターゼスブチリシンケクシン９型（Ｐ

ＣＳＫ９）に対する抗原結合タンパク質」とする二つの特許（本件特許）に係る特許権

（本件特許権）を有するＸ（控訴人・原告）が、Ｙ（被控訴人・被告）の製造・販売して

いた製品（医薬品。Ｙ製品）は本件特許に係る発明の技術的範囲に属し、ＹによるＹ製

品の販売等は本件特許権の侵害に当たると主張して、Ｙに対して損害賠償請求をした 

事案である。  

２ 本件訴訟に関連し、以下の各事実が認められる。  

⑴ まず、Ｘは、本件訴訟に先立つ平成２９年、Ｙに対し、本件特許権に基づきＹ製品

の譲渡等の差止めを求める訴訟（差止訴訟）を提起しており、この差止訴訟において、

Ｙ製品の譲渡等の差止めを命ずる判決がされ、その後この判決が確定した。Ｙは、上

記差止訴訟で、サポート要件違反を含む特許無効の抗弁を主張したが、この抗弁は認

められなかった。  

⑵ また、Ｙの親会社が、平成２８年、本件特許について特許無効審判を請求したが、

請求不成立の審決がされ、上記親会社は、同審決の取消訴訟（第１回各審決取消訴訟）

を提起したが、請求棄却の判決がされ、その後この判決が確定した。  

⑶ 他方、Ｘによる本件訴訟提起の前に、Ｙと別の会社が、本件特許について無効審判

（第二次各無効審判）を請求し、これに対して請求不成立の審決を受けた後、取消訴

訟（第２回各審決取消訴訟）を提起し、差止訴訟や第１回各審決取消訴訟で提出され

ていなかった新証拠を提出し、本件訴訟の原判決言渡の前に、第２回各審決取消訴訟

において、知財高裁が、サポート要件違反を認め、上記審決を取り消す判決を言い渡

した。この知財高裁判決は、本判決の言渡しより前に確定しており、その後第二次各
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無効審判の手続が再開した。  

３ 本件訴訟において、Ｙは、サポート要件違反を含む特許無効の抗弁を主張した。これ

に対し、Ｘは、上記２⑴の差止訴訟及び２⑵の第１回各審決取消訴訟における判決の内

容を前提として、Ｙが本件訴訟でサポート要件違反及び実施可能要件違反の主張をする

ことは、一事不再理効（特許法１６７条）又は訴訟上の信義則に反して許されないと主

張した。  

４ 原判決は、①「１５個のＰＣＳＫ９のコア残基の大部分を認識する結合中和抗体」を

意味するものと解される「ＥＧＦａミミック抗体」は、本件特許の発明に含まれるが、

本件特許の明細書には、ＥＧＦａミミック抗体及びその具体的な作製方法が記載されて

おらず、当業者において、本件特許の明細書の記載及び本件特許出願当時の技術常識に

よっては、これを作製できないから、本件特許は、サポート要件及び実施可能要件に違

反する、②Ｘが訂正の再抗弁において主張する訂正によっては、上記①のサポート要件

違反及び実施可能要件違反の無効理由は解消しないから、訂正の再抗弁は成り立たない

として、ＸはＹに対し、本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を行使でき

ないと判断し、Ｘの請求を棄却した。Ｘが、原判決を不服として控訴した。  

５ 本判決は、各争点について以下のとおり判断し、本件特許の請求項の記載はサポート

要件に適合せず、原判決は結論において相当であるとして、Ｘの控訴を棄却した。  

⑴ サポート要件違反について  

本件特許に係る発明における「ＰＣＳＫ９との結合に関して、２１Ｂ１２抗体と競

合する」あるいは「ＰＣＳＫ９との結合に関して、３１Ｈ４抗体と競合する」との発

明特定事項については、上記各抗体（参照抗体）自体が、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥ

ＧＦａドメインの位置と部分的に重複する位置でＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の

結合を立体的に妨害し、その結合を強く遮断する中和抗体であると認められることを

踏まえると、上記発明特定事項は、参照抗体と競合する抗体であれば、参照抗体と同

様のメカニズムにより、ＬＤＬＲタンパク質の結合部位を直接封鎖して、ＰＣＳＫ９

とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害し、遮断し、低下させ、又は調節する（結

合中和抗体としての機能的特性を有する）ことを明らかにする点に技術的意義がある

と解される。  

しかし、参照抗体と競合する抗体として同定された抗体の中で中和活性を有すると

記載される抗体がＰＣＳＫ９上で結合する位置は本件明細書から明らかでなく、かつ、

ＰＣＳＫ９との結合に関して、参照抗体と競合するとの性質を有する抗体には、多種

多様な抗体が含まれ、結晶構造上、ＬＤＬＲのＥＧＦａドメインの位置と重複しない

位置でＰＣＳＫ９に結合するものも存在し、このような抗体は、ＬＤＬＲタンパク質

の結合部位を直接封鎖して、ＰＣＳＫ９とＬＤＬＲタンパク質の間の相互作用を妨害

し、遮断し、低下させ、又は調節するものであるとはいえないから、「ＰＣＳＫ９と

の結合に関して、参照抗体と競合する抗体」であれば、結合中和抗体としての機能的
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特性を有するとの点が本件明細書に開示されていたとはいえない。したがって、ＥＧ

Ｆａミミック抗体に関するＸの主張の当否を判断するまでもなく、本件特許の請求項

の記載はサポート要件を満たすとは認められない。  

⑵ 一事不再理効又は訴訟上の信義則違反の主張について  

Ｘは、その意向により、同じ特許権に基づき、侵害訴訟として差止め等を求める訴

訟（差止訴訟）と損害賠償を求める訴訟（本件訴訟）を分けて提起し、Ｙは本件訴訟

において二度目の防御のための主張立証活動が必要となったものであるところ、本件

訴訟の事実審口頭弁論終結時には、差止訴訟の事実審口頭弁論終結時に生じていなか

った事情として、前記２⑶の事情が生じていたものである。これらの事実を総合すれ

ば、差止訴訟においてサポート要件違反が認められなかったとしても、Ｙが本件訴訟

においてサポート要件違反の主張をすることは、何ら蒸し返しに当たらず、一事不再

理効又は訴訟上の信義則に反するとは解されない。  

しかも、本件訴訟におけるＹのサポート要件違反の主張は、差止訴訟と同一証拠に

基づく主張であるとはいえず、この点からしても、Ｙの上記主張が一事不再理効又は

訴訟上の信義則に反するとはいえない。  

⑶ 訂正の再抗弁について  

Ｘが主張する訂正の再抗弁による訂正（本件再訂正）に含まれる訂正事項の一部は、

特許法１３４条の２第１項ただし書１号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするも

のに該当せず、同項ただし書の２号から４号までに掲げる事項を目的とするものにも

該当しないから、同項ただし書の要件を充足しない。  

そして、これらの訂正事項は、本件特許の請求項の全てに関する訂正事項である。  

したがって、その余の訂正事項について判断するまでもなく、本件再訂正は認めら

れず、Ｘの主張する訂正の再抗弁は理由がない。  


