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台湾 化学分野における「予期せぬ効果」に関する最新判例（液

晶組成物事件） 

化学組成に係る発明において、当該化学組成が先行技術に対して予期せぬ効果を奏し得るか否かは、

発明の進歩性の認定における最も重要な争点の一つである。知的財産及び商事裁判所は最近、DIC v. 

Merck Patent GmbH の訴訟の判決1において、台湾特許庁による審決を覆した。 

本件において台湾特許庁は、当業者は先行技術に基づき、需要に応じて容易に調合することで、本

件特許請求項 1に記載の発明（以下、本件発明）で限定された特定の成分組成を獲得することができ、

且つ同じ組成である場合、先行技術において開示されたものも本件発明と同じ効果を奏し得ると認定

した。しかし裁判所は、本件特許において特定の化学組成の効果を証明できる充分なデータがあり、

且つ当該効果が先行技術において記載されていない場合、当該効果は予期せぬ効果に属し、本件特許

請求項に係る特定の化学組成は進歩性を有することを証明できると認定した。これにより、台湾特許

庁による審決が覆された。 

 
1 知的財産及び商事裁判所 2022 年行専訴字第 15 号判決 
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事件の概要 

本件は、「メルク・パテント・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング（以下、

Merck Patent GmbH）」が「DIC 株式会社（以下、DIC）」が有する第 I488948 号特許「液晶組成物及び

それを使用した液晶表示素子」（以下、本件特許）に対して、本件特許請求項 1～9 は進歩性を有しな

いとして、無効審判を請求した事件である。台湾特許庁による審理の結果、本件特許請求項 1～9 に

ついて請求を認容する審決が下された。DIC は審決に不服として訴願を提起したが棄却決定が下され

たため、その後行政訴訟を提起した。台湾知的財産及び商事裁判所による審理の結果、本件特許請求

項 1～9 は進歩性を有すると認定され、台湾特許庁による審決が取消された。 

本件発明と引用文献 7 における主な技術的特徴 

本件発明は、誘電率異方性、粘度、ネマチック相上限温度、低温でのネマチック相安定性、γ1 等

の液晶表示素子としての諸特性及び表示素子の焼き付き特性を悪化させること無く、製造時の滴下痕

が発生し難く、ODF 工程における安定した液晶材料の吐出量を実現する液晶表示素子に適する液晶組

成物及びそれを用いた液晶表示素子を提供する。 

引用文献７明細書段落【0001】、【0012】、【0013】～【0018】、及び一般式（1）～（4）において、

下記の内容が開示されている。 

光学異方性、負に大きな誘電率異方性、熱に対する高い安定性等の特性を有する組成物であって、

10～75質量％含有する一般式（1）で表される化合物から選ばれる少なくとも１種の第一成分化合物、

10～75質量％含有する一般式（2）で表される化合物から選ばれる少なくとも１種の第二成分化合物、

5～70 質量％含有する一般式（3）で表される化合物から選ばれる少なくとも１種の第三成分化合物、

10～75 質量％含有する一般式（4）で表される化合物から選ばれる少なくとも 1 種の第四成分化合物

等の成分を含有しても良い液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子。 

そして引用文献７明細書段落【0018】及び【0047】～【0048】において、当該液晶組成物は、前記

一般式（1）～（1）及び各成分化合物の好ましい具体的実施例態様である一般式（4－2－1）、（1－1）、

（2－1－1）、（6－1－1）等（下位概念）の化合物を含有することが開示された。引用文献を確認した

結果、これらの化合物はそれぞれ本件特許請求項１で限定された一般式（I）、（II）、（IIIb－1）、（IV）、

（IIIa）で表されるものに対応でき、且つその含有量は一般式（I）、（IIIb－1）について限定された含有

量（パーセント）範囲内にあることが分かった。引用文献 7 と本件特許請求項 1 との比較結果をまと

めると、下表に示す通りである。 
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本件特許請求項 1 
引用文献 7 

米国特許第 2013/0062560A1号 

一般式（I）で表される化合物群の中から 1種又は

2種以上選ばれる化合物を 2～25質量％含有し、 

 

（Ｒ１１は炭素原子数 1～3のアルキル基を表し、Ｒ

２２は炭素原子数 1～3 のアルキル基又は水素原子

を表す） 

 

式（4－2－1）化合物の含有量は 10％且つＲ１６は炭

素数 1 から 3 の直鎖のアルキル基であれば、本件

特許請求項 1 で限定された「Ｒ１１は炭素原子数 1

～3のアルキル基、Ｒ２２は水素原子」に該当する。 

一般式（II）で表される化合物群の中から 1種又は

2種以上選ばれる化合物を 3～9.5質量％含有し、 

 

（Ｒ１は炭素原子数 1～8のアルキル基、Ｒ２は炭素

原子数 1～8のアルコキシ基を表す） 

 

実施例 10 において開示された式（1－1）である 3

－BB（2F，3F）－O2化合物 5％は、本件特許請求項

1で限定された「式（II）で表される化合物の中で、

Ｒ１は炭素原子数 3 のアルキル基、Ｒ２は炭素原子

数 2のアルコキシ基」に該当する。 

式（IIIb－1）で表される化合物を 5～25質量％含

有し、一般式（IIIa）で表される化合物を 1種又は

2種以上含有し、、 

 

（Ｒ３ａ及びＲ４ａはそれぞれ独立して、炭素原子数

1～8のアルキル基、又は炭素原子数 1～8のアルコ

キシ基を表す） 

 

式（2－1－1）化合物の含有量は 10％、Ｒ１５は炭素

数 3 の直鎖のアルキル基、且つＲ１７は炭素数 2 の

直鎖のアルコキシ基であれば、本件特許請求項 1で

限定された式（IIIb－1）化合物に該当する。 

 

式（6－1－1）化合物のＲ１３及びＲ１４は独立して炭

素数 1～8のアルキル基であれば、本件特許請求項

１で限定された「式（IIIa）化合物の中で、Ｒ３ａ及

びＲ４ａはそれぞれ独立して、炭素原子数 1～8のア

ルキル基」に該当する。 

一般式（IV）で表される化合物を 1 種又は 2 種以

上含有し、  

式（3－1－1）化合物のＲ１５及びＲ１７は独立して炭
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（Ｒ５及びＲ６はそれぞれ独立して、炭素原子数 1

～8 のアルキル基、又は炭素原子数 1～8 のアルコ

キシ基を表す） 

素数 1～8のアルキル基であれば、本件特許請求項

1 で限定された「式（IV）化合物の中で、Ｒ５及び

Ｒ６はそれぞれ独立して、炭素原子数 1～8 のアル

キル基」に該当する。 

シクロヘキセニレン基の環を有する化合物を含有

しない。 

引用文献 7 における組成物がシクロヘキセニレン

基の環を有する化合物を含有しなければ、本件特

許請求項 1で限定された組成物に該当する。 

従って、引用文献 7 明細書の複数の段落において、使用可能な化合物が幾つも開示され、当該複数

の段落で開示された内容はそれぞれ本件発明に記載の式（I）とその含有量、式（II）とその含有量、

（IIIb－1）とその含有量、式（IIIa）とその含有量、式（IV）とその含有量を包含している又はこれら

と一部重複しているため、引用文献 7 の異なる段落において開示された化合物の中から選択し、組み

合わせれば、本件発明の化合物群を得ることができる。しかし、引用文献 7 においては、本件発明で

限定された成分の組み合わせや一部の成分の含有量範囲等が包括且つ特定的に開示されていない。 

台湾特許庁の見解 

台湾特許庁は、引用文献 7 及びそれと他の引用文献との組み合わせにおいて本件発明の組成が開示

されており、且つ同じ組成である場合、同じ効果を奏し得るため、本件発明は進歩性を有しないと認

定した。その具体的な理由は以下の通りである。 

引用文献 7 において本件発明の組成構造及び含有量が開示されているため、当業者は引用文献 7 及

びそれと他の引用文献との組み合わせ又はそれらの技術内容の組み合わせにおいて開示された成分

及び組成に基づき、需要に応じて容易に調合することで、本件発明で限定された特定の成分組成を獲

得することができる。また、同じ組成である場合、前記引用文献において開示されたものも本件発明

と同じ効果を奏し得るため、本件発明の効果は当業者が予期できるものである。よって、進歩性を有

しない。 
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知的財産及び商事裁判所の見解 

しかし裁判所は、台湾特許庁による審決を覆した。本件発明が進歩性を有すると認定した裁判所の

主な理由は下記の通りである。 

本件明細書における実施例、比較例、及び補充された実験データにより、本件発明は引用文献に記

載されていない効果を奏し得ることが証明される 

当業者が引用文献 7 において開示された異方性や熱に対する安定性等の特性に基づき、引用文献 7

において開示された組成物の成分組成を調整することは可能だが、本件明細書における実施例、比較

例、及び原告が提出した補充実験データ等から、本件発明は滴下痕発生の防止やプロセス適合性（例

えば ODF 工程における安定した液晶材料の吐出量等）等の効果を同時に奏し得ることが分かる。且

つ引用文献 7 において、係る組成物が当該効果を同時に奏し得ることは開示されていない。よって、

当業者は引用文献 7 に基づき、本件発明に係る、当該効果を奏し得る組成物を完成できるとは言い難

い。 

本件発明の効果が予期せぬものであるか否かは、先行技術に基づいて判断すべきである 

本件発明の前記効果は当業者が予期できるものか否かについて、その比較及び判断の基準は本件明

細書における実施例等ではなく、先行技術及び通常知識である。よって、Merck Patent GmbH が、当

該効果または本件明細書における前記関連する記載内容は、当業者が前記先行技術または通常知識に

基づき推論して知ることができるとは証明できないという前提の下で、特定の化合物及び当該特定の

含有量範囲によって奏し得る効果は、当業者が当該引用文献（即ち先行技術）において開示された技

術内容に基づき予期できるものであるとは言い難い。本件発明は進歩性を有しないという認定は事実

無根であることは言うまでもない。 

Merck Patent GmbH は、「本件発明において、式（II）化合物の含有量は 3～9.5 質量％であると限

定されているが、本件明細書における実施例によると、当該式（II）化合物の含有量が 11.5 質量％と

9.5 質量％を超える場合であっても、滴下痕等に関する効果が示されているため、当該特定の含有量

範囲は予期せぬ効果を奏さない」と主張する。しかし、たとえ Merck Patent GmbH の主張が真実であ

るとしても、「式（II）化合物を 3～9.5 質量％含有すること」は「式（II）化合物を 11.5 質量％含有す

ること」に比べ、効果の増大が示されていないということが説明されるに過ぎないため、これによっ

て「式（II）化合物を 3～9.5 質量％含有すること」が奏し得る効果は先行技術（又は通常知識）で知

られている効果と比較して予期できるものであると認定できるとは言い難い。 

更に、本件発明は当該「式（II）化合物を 3～9.5 質量％含有する」という限定のほか、特定の含有

量範囲を有する式（I）、（IIIa）、（IIIb－1）化合物等の他の技術的特徴による限定も含まれており、本件

発明の前記効果はこれら他の技術的特徴における先行技術に対する相違点により発生したという可

能性もある。よって、当該「式（II）化合物を 3～9.5 質量％含有する」ことは 11.5 質量％含有する場
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合に比べ、効果の増大が示されていないということのみをもって、本件発明が奏する効果は当業者が

（先行技術に基づき）予期できるものであると認定することは難しい。本件発明は進歩性を有しない

という認定は事実無根であることは言うまでもない。 

弊所コメント 

本件発明と引用文献との主な相違点は、引用文献において本件発明で限定された化合物の組み合わ

せが明確に開示されておらず、各段落に分散的に記述されている点である。よって、当業者は引用文

献に基づき、各段落から特定の化合物を選択し、本件発明で限定された化合物の組み合わせを得る動

機が存在するか否か、及び得られた組み合わせが本件発明の効果を奏し得ることを予期できるか否か

について、台湾特許庁と裁判所との間で判断が分かれた。 

裁判所は本件において従来主流であった台湾特許庁の認定基準を覆した 

本件における台湾特許庁の見解は、現在の台湾特許審査実務で一般的に採用されている認定基準で

ある。その主な内容は、下記の通りである。 

たとえ先行技術において本願発明の効果が記載されていない、又は先行技術に記載されている効果

の性質が本願発明の効果とは異なっているとしても、物の組成が同じであれば、本願発明の効果を奏

し得ることは当然であるため、当該効果は予期せぬものではない。更に当業者は、需要に応じて先行

技術において記載されている化合物の組成を簡易調合できるため、本願発明で限定された特定の組み

合わせを容易に完成できる。このような見解に基づく拒絶理由は台湾でよく見られるが、後知恵であ

ると思われる場合も多くある。 

一方、本件において裁判所は、特許権者に有利な解釈を採用した。本件の見解は日本の特許審査実

務（平成 17 年（行ケ）第 10091 号、平成 19 年（行ケ）第 10298 号、平成 24 年（行ケ）第 10373 号

等）に近いものと思われる。本件における裁判所の見解をまとめると、下記の通りである。 

先行技術において、特許権者が主張する本件発明の効果は確かに記載されていないため、当該効果

は当業者が先行技術に基づき予期できるものであると認定できないことは当然である。更に言うと、

本件明細書における実施例、比較例、及び特許権者が提出した補充実験データにより当該効果が証明

される。したがって、本件発明は先行技術に対して予期せぬ効果を確かに奏する。 

数値限定の選択発明の観点から見ても、本件における裁判所の見解では、進歩性に関する認定基準

として比較的緩い基準が採用された。 

また、本件原告、被告及び無効審判請求人は特に言及していないが、本件発明は先行技術に記載さ

れている多数の化合物と含有量の中から選択したものであり、選択発明に属するものである。台湾裁

判所過去の判例（110（2021）年度行専訴字第 24 号判決、最高行政裁判所 104（2015）年判字第 428
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号判決等）では、数値限定の選択発明で限定された数値範囲が臨界的意義を有することを要求してき

たが、本件において裁判所はこの点を要求していない。裁判所は、「本件発明が効果を有するか否かは

先行技術及び通常知識に基づき判断すべきであり、本件発明自身に基づき判断すべきではない。本件

発明の含有量範囲が先行技術及び通常知識において記載されていない効果を奏することができれば、

当該効果は予期せぬ効果に属することは当然である。一方、当該含有量範囲が特に優れた効果を奏し

得る範囲であるか否かは、当該効果が予期せぬ効果に属するか否かという議論の対象外である。更に

言うと、進歩性は請求項全体として判断すべきであり、請求項で限定された組み合わせの全体が先行

技術に比べ優れた効果を奏し得るか否かで判断すべきである。」という見解を示した。 

進歩性を証明するための最も強力な証拠は充分な実験データである 

本件裁判所は数値限定の選択発明における進歩性について厳しい基準を採用せず、特許権者にとっ

て比較的緩い基準を採用した。しかし厳しい基準であれ緩い基準であれ、このような化学分野におけ

る選択発明において、本件裁判所が何度も効果に関する内容を強調したことから、特許権者にとって

勝敗の鍵はやはり実験データの完全性であることが分かる。本件において、本件明細書の実施例及び

比較例は本件発明の効果を証明するには充分であったが、特許権者が訴訟期間内に更に補充した実験

データは、本件発明で限定された化合物の組み合わせが奏し得る効果を証明する強力な証拠となり、

結果として本件勝訴の原因にもなった。 
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台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」

（2020 年 4 月発行）及び「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月発行）が発売中 

 

台湾現行法及び最新実務に対応した弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」（2020 年 4 月）及び

「台湾商標実務ガイド」（2022 年 2 月）に発明推進協会様より発行されています。 

2020 年 4 月に「台湾専利実務ガイド」を出版し、台湾での専利出願、無効審判、侵害訴訟などの諸制度を

日本の読者に紹介した当書は、各界から多くの反響があり、好評を得ています。 

また「台湾専利実務ガイド」に続き、台湾商標に関する書籍として、台湾商標の出願から登録までの流れ、

争議案件に関する解説のほか、商標権の保護まで体系的に紹介した「台湾商標実務ガイド」も 2022 年 2 月

17 日に出版されました。 

「台湾専利実務ガイド」及び「台湾商標実務ガイド」の両書は台湾の知的財産権に関して体系的に理解で

きるものとなっており、皆様のお役に立てるものと考えております。 

 

Wisdom 最新知財ニュース 

台湾行政院「知的財産及び商事裁判所組織法」、「知的財産案件審理法」の改正草案を可決 

台湾行政院は 9 月 29 日、司法院から送られた「知的財産及び商事裁判所組織法」の一部改正草案と「知

的財産案件審理法」の改正草案を可決した。今回改正された重要なポイントを以下に紹介する。（続きを

見る） 

ローム、第三世代半導体と車載用半導体を台達電(デルタ電子)、中美晶(Sino-American Silicon Products 

Inc)、ASUS と共に攻める 

電源ユニット大手メーカー台達電（デルタ電子）は 9 月 14 日、「子会社である碇基半導体（Ancora 

Semiconductors）が 4.56 億台湾ドルの増資を完了し、親会社の株式出資の他に ASUS 傘下の力智電子（uPI 
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Semi）、中美晶(Sino-American Silicon Products Inc)、ロームの資本注入を獲得し、戦略的パートナー関係

を共同で築き、窒化ガリウムの技術発展を加速させ、第 3 世代半導体のビジネスチャンスを先取りしてい

く。」と発表した。（続きを見る） 

鴻海（ホンハイ）グループ、電気自動車及び半導体世界展開への事業展望 

鴻海（ホンハイ）グループは電気自動車の世界展開に向けて、9 月 28 日に子会社への 2 件の大きな海外

増資案を発表した。FOXTEQ SINGAPORE PTE. LTD.及び PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.それぞれに

計 5.58 億米ドルの増資をし、メキシコ等への電気自動車の海外展開を拡大する。PCE Technology de Juarez 

S.A. de C.V.はアメリカとの国境近くにあるホンハイのメキシコ工場であり、2009 年に開設されて以来、

現在では北米で最大の家電製品製造工場になっている。（続きを見る） 

 

受賞(Awards) 

弊所は 2022 World Trademark Review 1000 ランクイン、2022 IAM Patent 1000「Prosecution」選出、IP 

Stars 2022 及び ASIA IP 2022 でランクインしています。 

 

 

 

 

 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 

 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、

wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 
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