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　甲４証明書（実験成績証明書）には、甲１文献に記載された実施例１を追試した結果について、本件発
明１と甲１文献の相違点１及び同じく相違点２が示されているとして、本件発明１、２及び４は、甲１
文献に記載された発明であるから特許法29条１項３号に該当するとした審決の特許取消決定に誤りがあ
るとして、審決の決定が取り消された事例である。

第１　裁判所の判断

１　取消事由１（引用発明の認定の誤り）について

≪知的財産高等裁判所≫
特許取消決定取消請求事件

（「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」特許（特許第5739965号）の
同一性及び進歩性誤認事件）［上］（全２回）

－平成29年（行ケ）第10072号、平成29年12月21日判決言渡－
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ア　甲５文献記載の発明について
甲５文献記載より、甲５文献記載の発明は、ポリメチルシルセスキオキサンの製造方法に関す

るものであり、塩素原子の含有量が少なく、アルカリ土類金属やアルカリ金属を含有せず、自由流
動性の優れた粉末状のポリメチルシルセスキオキサンの製造方法を提供することを目的とし、アン
モニアまたはアミン類を、原料であるメチルトリアルコキシシラン中に残存する塩素原子の中和剤、
並びに、メチルトリアルコキシシランの加水分解及び縮合反応の触媒として用いるという製造方法
を採用したものであると認められる。

イ　甲１文献（引用発明）の粉末のシラノール基量及び撥水性を甲４実験書（実験成績証明書）より認
定した点について

（ア）　甲１文献の実施例１において用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は、甲５文献記載の
方法により得たポリメチルシルセスキオキサン粉末と平均粒子径５μｍである点で一致（一致点）
する。特許異議の決定では、甲４実験は、甲１文献の実施例１を追試したものであり、甲４実験
のポリメチルシルセスキオキサン粒子は、シラノール基量が0.08％であること（相違点１）、及び、
撥水性の程度が「水及び10％（ｖ／ｖ）メタノール水溶液に対して300ｒｐｍで１分間攪拌後にお
いて、粒子が分散しない程度」（相違点２）であることを示していると認定した上で、引用発明の
ポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を認定した。

しかし、甲１文献の実施例１にいう、甲５文献記載の方法によることが、甲５文献の実施例１
によることで足りるとしても、以下のとおり、甲４実験は甲１文献の実施例１を再現したものと
は認められない。

（イ）　甲５文献の実施例１を含む甲１文献の実施例１の方法と、甲４実験とを比較すると、少なく
とも、①攪拌条件、及び、②原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量において、甲４実験は、
甲１文献の実施例１の方法を再現したとは認められない。

ウ　以上より、甲４実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は、甲１文献の実施例１で用い
られたものと同一とはいえないから、甲４実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシ
ラノール基量及び撥水性を、甲１文献の実施例１のそれと同視して、引用発明の内容と認定するこ
とはできない。

エ　被告の主張に対する判断
（ア）　被告は、甲１文献の実施例１と甲４実験とでは、主要な実験条件に差異がなく、記載が省略

されている実験条件は発明の実施に関係しないか、関係性が低い事項であるから、技術常識で補っ
て実験を行うことができるから、甲４実験において甲１文献の実施例１（甲５文献の実施例１を
含む。）では不明である条件を技術常識の範囲で補い、これらの条件が甲４証明書に記載されてい
ないことを理由に、甲４実験が甲１文献の実施例１を正確に再現するものではないとはいえない、
と主張する。

しかし、前記イのとおり、攪拌条件はポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒子径に関係し、
原料メチルトリメトキシシランの塩素含有量は、目的物を得るためのアルコキシシラン類の加
水分解や縮合反応に関係するから、甲１文献の実施例１の実施に対して関係性が低いとはいえず、
これらを特定することなく甲４実験が甲１文献の実施例１を再現したものと認めることはできな
い。

（イ）　被告は、甲４実験において、甲５文献に即してポリメチルシルセスキオキサンを製造してい
るから、甲４実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粉末は、平均粒子径５μｍ程度となっ
ている、と主張する。

しかし、前記イのとおり、攪拌条件がポリメチルシルセスキオキサン粒子の粒径に関係し、甲


