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無名会特許判例研修会   2016.10.12                 レポータ）弁理士 山本典弘 

 

平成 27(行ケ)10149／無効審判審決取消事件 平成 28年 8月 10日判決 

特許第 3884028号「平底幅広浚渫用クラブバケット」 

 

資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．背景 

 原告（特許権者）光栄鉄工所  J-PlatPatテキスト検索で特実 ２３件（登録・公開の重複あり） 

 被告（審判請求人）ミノツ鉄工 J-PlatPatテキスト検索で特実 ０件 ／パケットのシェア８０％（サイト） 

 

２．事件の経過 

 審判 訴訟    

H16/5/24   特許出願   

H18/11/24   設定登録   

H22/12/24    審判請求 無効 2010-800231  

   訂正請求  一次訂正 

H23/11/4   審決 訂正◎、無効×  一次審決 

    取消訴訟 平成 23（行ケ）10414  

H25/1/10   判決 審決取消 上告不受理で確定 前訴判決 

H25/7/22   移転 光栄・東洋・タチバナ→光栄  

   訂正請求   

H26/4/24   審決 訂正◎、無効◎  二次審決 

    取消訴訟 平成 26（行ケ）10136  

H26/8/26   訂正審判 訂正 2014-390124  

H26/11/11   決定 二次審決取消  旧§181② 

   →訂正請求みなし  本件訂正 

H27/6/26   審決 訂正◎、無効◎ 「訂正前の CL2,3 を削除、訂正前の

CL4 を CL2 に繰り上げ」確定

(H27/7/6) 

本件審決 

H27/7/30    取消訴訟 平成 27（行ケ）10149 →本件訴訟 

H27/10/22   訂正審判 訂正 2015-390116  

   （取消決定無し？）   

H28/8/10   判決 審決取消   

      

 

３．本件特許の請求項１と審決の認定（別紙 横長用紙） 

事前配布資料 

(1)H27（行ケ）10149判決 

(2)特許 3884028公報＜本件特許＞ 

(3)追加 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

当日配布資料 

(1)レジュメ 本書＋横紙クレーム対比 

(2)H23（行ケ）10414判決＜前訴判決＞ 

(3) 特許 3884028特許原簿 

(4)参考 旧法§181 
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４．裁判所の判断 取消事由 

  裁判所の判断（判決文頁） 

(1) 引用例１の認

定の誤り 

誤り無し。

p39、p41 

(イ) 前記(ア)によれば，引用例１には，本件審決が認定したとおりの引

用発明１（前記第２の３⑵ア）が記載されていることが認められる。 

(2) 引用例３の認

定の誤り 

誤り無し。

p45 

(イ) 以上によれば，引用例３には，本件審決が認定したとおりの引用発

明３（前記第２の３⑵エ）が記載されているものと認められる。 

(3) 周知技術２の

認定の誤り 

誤り。p52 引用例３，周知例１及び２におけるこれらの各部材が，それぞれ構成及

び機能等の技術的意義を異にすることは，明らかというべきである。し

たがって，これらがシェルの上部にシェルカバーを密接配置するという

共通の構成を備えるとして同構成を周知技術と認定することはできな

い。 

(4) 周知技術３の

認定の誤り 

 

誤り無し。 

p57 

(イ) 以上によれば，周知例１及び引用例５から，浚渫用グラブバケット

において，シェルの上部に空気抜き孔を形成すること（周知技術３）は，

本件特許出願の当時，当業者に周知されていたものと認められ，同旨の

本件審決の判断に誤りはない。ただし～ 

(5) 相違点２の容

易想倒性の判

断の誤り 

誤り 

 

pp59-60 

 

 

 

 

 

p61 

当業者は，前記のとおり引用発明１に周知例２に開示された構成を適用

して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到

し，同構成について上記課題を認識し，周知技術３の適用を考えるもの

ということができるが，これはいわゆる「容易の容易」に当たるから，

周知技術３の適用をもって相違点２に係る本件発明の構成のうち，「前記

シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認め

ることはできない。 

エ 小括／以上によれば，相違点２が容易に想到できるとした本件審決の

判断には誤りがある。 

(6) 相違点３の容

易想倒性の判

断の誤り 

誤り無し 

p64 

 

 

 

 

 

p64-65 

 

 

p45 

以上によれば，当業者は，本件特許出願の当時，引用発明１において，

作業の効率化のために掴み量を大きくするという自明の課題につき，前

記のとおり対象物をすくい取って移動させるという共通の用途を有する

荷役用グラブバケットにおいて掴み量の増大という効果を奏する引用発

明２－２を適用し，相違点３に係る本件発明の構成とすることを，容易

に想到し得たものということができる。 

相違点３’についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべきであり，

本件において原告が相違点３の容易想到性を争うこと自体，訴訟上の信

義則に反する 

カ 小括／以上によれば，相違点３が容易に想到できるとした本件審決の

判断に誤りはない。 

(7) 引用例２－１

の認定の誤り 

誤り／影響

無し 

p.66 

ウ 小括／以上によれば，本件審決による引用発明２－１の認定は，誤り

である。ただし，同認定に係る引用発明２－１の構成は，相違点４の容

易想到性に関わるものであるところ，後記⑻のとおり，当業者は，引用

発明１に引用発明４の構成を適用して相違点４に係る本件発明の構成を

容易に想到し得るのであるから，上記誤りは，本件審決の結論に影響を

及ぼすものではない。 
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(8) 相違点４の認

定の誤り 

誤り無し 

p69-70 

 

 

p70 

相違点４については，本件訂正の前後で実質的に変更はないのであるか

ら，相違点４’についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべきで

あり，本件において原告が相違点４の容易想到性を争うこと自体，訴訟

上の信義則に反するものというべきである。 

カ 小括／以上によれば，相違点４が容易に想到できるとした本件審決の

判断に誤りはない。 

⑼ 小括／以上によれば，引用発明１に基づいて容易に想到できるとした本件審決は誤りであり，原告主張の

取消事由１は，理由がある。p70 

 

 

 

 

５．裁判所の判断 取消事由２ 

 

    

(1) 引用発明６の

認定の誤り 

誤り無し 

p70 

ア 前記２⑷アによれば，引用例５には，本件審決が認定したとおりの引用

発明５（前記第２の３⑵ケ）が記載されていることが認められる。 

(2) 引用発明３の

認定の誤り 

誤り無し 

p71 

前記２⑵のとおり，引用例３には，本件審決が認定したとおりの引用発明

３が記 

載されているものと認められる。 

(3) 周知技術２の

認定の誤り 

誤り 

p71 

前記２⑶のとおり，本件審決による周知技術２の認定は，誤りである。 

(4) 周知技術３の

認定の誤り 

誤り無し 

p71 

前記２⑷のとおり，本件審決による周知技術３の認定に誤りはない。 

(5) 相違点８の容

易想到性の判

断の誤り 

誤り 

pp73-74 

以上によれば，当業者において，引用発明５に引用発明３を適用する動機

付けが存在することは，認めるに足りないというべきである。／ 

また，周知例２には，空気抜き孔が開示されておらず（前記２⑶イ），引用

発明５に周知例２の構成を適用しても，相違点８に係る本件発明の構成に

至らない。 

前記２⑷のとおり，周知技術３は，周知例１及び引用例５から認定したも

のであり，引用発明５に周知例１の構成を適用しても相違点８に係る本件

発明の構成に至らないのは，上記のとおりである。 

ウ 小括／以上によれば，相違点８が容易に想到できるとした本件審決の判

断には誤りがある。 

(6) 相違点９の容

易想倒性 

誤り無し 

 

p75 

前記２⑹オのとおり，本件審決において，確定した前訴判決の拘束力が及

ぶものとはいい難いが，引用発明５’は，引用発明５と実質的に同一のも

のであり（前記⑴），相違点９’も，相違点９と同一のものである。したが

って，相違点９については，本件訂正の前後で実質的に変更はないのであ

るから，相違点９’についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべき

であり，本件において原告が相違点９の容易想到性を争うこと自体，訴訟

上の信義則に反するものというべきである。 

エ 小括／以上によれば，相違点９が容易に想到できるとした本件審決の判

断に誤りはない。 
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(7) 引用発明２－

１の認定の誤

り 

誤りだが影

響なし 

p75 

前記２⑺のとおり，本件審決による引用発明２－１の認定は，誤りである。

ただし，同認定に係る引用発明２－１の構成は，相違点１０の容易想到性

に関わるものであるところ，後記⑻のとおり，当業者は，引用発明５に引

用発明４の構成を適用して相違点１０に係る本件発明の構成を容易に想到

し得るのであるから，上記誤りは，本件審決の結論に影響を及ぼすもので

はない。 

(8) 相違点１０の

認定の誤り 

誤り無し 

p77 

前記２⑹オのとおり，本件審決において，確定した前訴判決の拘束力が及

ぶものとはいい難いが，引用発明５’は，引用発明５と実質的に同一のも

のであり，相違点１０’も，相違点１０と実質的に同一のものである。し

たがって，相違点１０については，本件訂正の前後で実質的に変更はない

のであるから，相違点１０’についての確定した前訴判決の判断は尊重さ

れるべきであり，本件において原告が相違点１０の容易想到性を争うこと

自体，訴訟上の信義則に反するものというべきである。 

エ 小括／以上によれば，相違点１０が容易に想到できるとした本件審決の

判断に誤りはない。 

⑼ 以上によれば，引用発明５に基づいて容易に想到できるとした本件審決は誤りであり，原告主張の取消事由

２は，理由がある。p.77 

 

６．取消事由１の周知技術２の認定の誤りについて 

 ①周知技術２の認定の誤り 

 ②相違点２の容易想倒性の判断の誤り 

 ③相違点３の容易想倒性の判断の誤り  前判決の関係 

 

 

７．「容易の容易」 

『特技懇』（東京高裁平成 1 6年 7月 6日判決（平成 1 4年（行ケ）第 1 1 7号審決取消請求事件より）pp.85-86 

＜特許法 29条 2項に規定された「容易に発明をすることができた」ことを判断するには，請求項に係る発明と引

用発明を対比して一致点・相違点を明らかにした上で，この引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から，

請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る理論の構築を試みる（特許庁編「特許・実用新案審査基準」）。

この際に，相違点を克服する過程が二段階の変更を要する場合，たとえそれぞれの段階が「容易」であっても，

その二段階からなる相違点を克服することは困難であって進歩性があると判断すべきという見解（上記 Yの主張

を参照）がある。この場合，第一段階の「容易」に第二段階の「容易」を積み重ねることから「容易の容易」と

呼ぶのである。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 特 許 

引 用 文 献 

相違点Ａ 

相違点Ａ－１ 

相違点Ａ－２ 

文献Ａ－２ 

文献Ａ－１ 

文献Ａ－１、

文献Ａ－２ 
分離 

シェルの上部にシェルカバ

ーを密接配置する 

 

（シェルの上部が密閉されて

いることを前提に）シェルカ

バーの一部に空気抜き孔を形

成 


