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News Flash 2003 年 12 月 17 日 
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本件は、2003 年 12 月 04 日に東京高裁で判決のあった

「ﾛﾀｳｨﾙｽ遺伝子を含んでいる組み換え分子」の特許性に

ついて争われた事件です。ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ昆虫細胞発現系が公

知のときに、特定遺伝子の発現にこの系を応用すること

に進歩性を確保できるかどうかが争われた。ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ

発現系が汎用性の高いものであることが公知であった以

上、無理な争いであった。 

弁理士 庄司 隆 
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1. 原告発明とその経緯 

 発明の名称 バクロウィルス発現系を使ったﾛﾀｳｨﾙｽ遺

伝子の合成と免疫原性 

 優先権主張 米国特許出願 

〔1986年12月30日及び1991年6月20日〕  

出願年月日  昭和 63 年 1月 4日（特願昭 63-247） 

  拒絶査定  平成 10 年 8 月 21 日 

  審判請求   平成 10 年 12 月 18 日（H10 審判 19888）        

審決        平成 14 年 9月 13 日 

「本件審判の請求は、成り立たない。」 

特許請求の範囲： 

 （ａ）バクロウィルス遺伝子のプロモータ； 

 （ｂ）上記のプロモータがﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子の発現を制

御するために効果的なように、その遺伝子に関して空

間的に位置している遺伝子ｼﾞｰﾝ２、ｼﾞｰﾝ３、ｼﾞｰﾝ４、

ｼﾞｰﾝ５、ｼﾞｰﾝ７、ｼﾞｰﾝ 8、ｼﾞｰﾝ１０、ｼﾞｰﾝ 11 及びそれ

らの任意の組み合わせの少くとも１つのﾛﾀｳｨﾙｽ遺伝

子； 

 を含んでいる組み換え分子。 
 

２．争点 

1) 取消事由１（刊行物Ａに記載された発明の認定の誤り） 

 審決の、「刊行物Ａには、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ昆虫細胞発現系が

外来遺伝子を発現するために有効であり、具体的に外来

遺伝子としてｼﾐｱﾝ・ﾛﾀｳｨﾙｽの VP-6 遺伝子をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽの

ﾎﾟﾘﾍﾄﾞﾘﾝﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ下流に組み込み組換えﾀﾝﾊﾟｸ質を発現す

ることができたことが記載されている。」との認定につい

て。 

２）取消事由２（進歩性の判断の誤り） 

審決の、「刊行物Ｂ、Ｃには、ｼﾐｱﾝ 11 ﾛﾀｳｨﾙｽ（SA11）

ｹﾞﾉﾑの 11 個のｾｸﾞﾒﾝﾄが記載されている。」との認定につ

いて。 

３）取消事由３（手続補正書の取扱いの誤り） 

 審決は、補正のできる期間を経過したものとして平成

12 年 8 月 28 日付けで却下し、平成 11 年 3 月 31 日付け

手続補正書の請求項１に記載された発明について、「本

願発明１について上で述べたと同様の理由により特許を

受けられないものである。」と判断したことについて。 

 

３． 判決 

１）取消事由１（刊行物Ａに記載された発明の認定の誤り） 

刊行物Ａには、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系での外来遺伝子発現のプロセ

スが記載され、外来遺伝子のソース及びサイズと発現されたﾀﾝﾊﾟ

ｸ質のサイズ及び量が記載され、発現に成功したﾀﾝﾊﾟｸ質の量や特

性に関する考察が記載され、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系を用いて、いずれ

かの「ｼﾐｱﾝﾛﾀｳｨﾙｽ遺伝子」がｺｰﾄﾞするﾀﾝﾊﾟｸ質の発現に成功した

ことが記載されている。 

 原告は、刊行物Ａには、用いたﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子ｾｸﾞﾒﾝﾄやﾊﾞｷｭﾛ

ｳｨﾙｽへの具体的導入方法が記載されていないから、「VP-6 ﾀﾝﾊﾟｸ」

の発現について当業者が実施可能な程度に開示されていないと

主張するが、種々の外来遺伝子をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系に組み込んで

発現させるための詳細な方法は、本願優先日当時、技術常識とな

っていた。また、刊行物Ａおよびその他乙には、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現

系により外来遺伝子の発現に成功した例が種々記載されており、

ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系が汎用性の高いものであることが認められる。 

 刊行物Ａの記載に基づいて、刊行物Ａに具体的に記載された特

定のﾀﾝﾊﾟｸ質のみならず、ｼﾐｱﾝﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸ質をｺｰﾄﾞする遺伝子全

般を発現させることは、本願優先日前にｼﾐｱﾝﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸ質をｺｰ

ﾄﾞする遺伝子が別の刊行物等により当業者に入手可能な程度に

知られていれば、十分実施可能である。 

 よって、刊行物Ａには用いたﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子ｾｸﾞﾒﾝﾄやﾊﾞｷｭﾛｳｨ

ﾙｽへの具体的導入方法が記載されていないことによって、当業者

が実施可能な程度の技術内容の開示がこの引例にはないとする

ことはできない。  

 原告は、刊行物Ａには審決のいう「VP-6 遺伝子」がﾛﾀｳｨﾙｽの

11 個の遺伝子ｾｸﾞﾒﾝﾄのどれに対応するものかを特定していない

ことを強調する。技術常識を踏まえて刊行物Ａの記載に接する当

業者は、そこにﾛﾀｳｨﾙｽの VP-6 ﾀﾝﾊﾟｸをｺｰﾄﾞする遺伝子（VP-6 遺

伝子）の発現の成功例が記載されているとの理解が自然に得られ

る。しかも、刊行物Ａにはﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ昆虫細胞発現系が外来遺伝

子を発現するために有効であることも示されているから、刊行物

Ａにおいて「VP-6 遺伝子」がﾛﾀｳｨﾙｽの 11 個の遺伝子ｾｸﾞﾒﾝﾄのど

れに対応するものかが特定されていなくても、そのことは、刊行

物Ａの記載に基づく本件発明の進歩性の判断に影響を及ぼすも

のではない。 

 よって、取消事由１は理由がない。 

 

２）取消事由２（進歩性の判断の誤り） 

刊行物Ａには、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ昆虫細胞発現系が外来遺伝子を発現

するために有効であり、外来遺伝子としてｼﾐｱﾝ・ﾛﾀｳｨﾙｽ（SA11）

の VP-6 遺伝子をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽのﾎﾟﾘﾍﾄﾞﾘﾝﾌﾟﾛﾓｰﾀｰ下流に組込みﾀﾝﾊﾟ

ｸ質を発現できることを記載する。刊行物Ｂには、ﾛﾀｳｨﾙｽは、11

個の dsRNA ｾｸﾞﾒﾝﾄからなるｹﾞﾉﾑを有し、SA11 ﾛﾀｳｨﾙｽの非構造ﾀﾝﾊﾟ

ｸ質である NCVP3 をｺｰﾄﾞするｼﾞｰﾝ 8 の完全配列をｸﾛｰﾝ化した遺伝

子のコピーから決定したことを記載する。刊行物Ａには、属や種

を超えたﾀﾝﾊﾟｸ遺伝子について昆虫細胞中への発現が成功したこ

と、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系を用いた昆虫細胞中における発現では、他

の既存の発現系に比べて発現組換え産物量が多く、昆虫細胞中で

産生された組換えﾀﾝﾊﾟｸ質の翻訳後プロセシング及び生物学的特

性が天然ﾀﾝﾊﾟｸと極めて類似していることを開示する。 

この記載に接した当業者は、当該発現系が高い汎用性と有用性

を有するものと理解し、ﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸをｺｰﾄﾞする遺伝子をﾊﾞｷｭﾛｳ

ｨﾙｽ発現系に組み込んで昆虫細胞中に導入すれば、天然ﾀﾝﾊﾟｸと極

めて類似したﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸを発現することができると理解するの

が自然である。 

 刊行物Ａに記載されたﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系を用い、この発現系に

組み込む外来ﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸをｺｰﾄﾞする遺伝子として、VP-6 遺伝子
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以外のﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子（例えば刊行物Ｂに示される遺伝

子）を用いることは、当業者が容易に想到し得たことで

ある。 

 また、当該発現系を用いて発現されたﾀﾝﾊﾟｸが生物学的

特性を保持していることは、刊行物Ａの記載から当業者

が予測し得る効果である。 

原告は、刊行物Ｂにおいて、全長 RNA のｸﾛｰﾝ化に成功

したのはｾｸﾞﾒﾝﾄ 8 のみで、これが NCVP3 を実際にｺｰﾄﾞす

るかどうかについては推定あるいは仮説の域を出ないと

主張するが、刊行物Ｂには、ｾｸﾞﾒﾝﾄ 8（ｼﾞｰﾝ 8）のクロー

ニングに成功したことが記載されているだけでなく、

「SA11のmRNA混合物からｸﾛｰﾝ化ｼﾞｰﾝ 8（プラスミドＫ２）

を用いてハイブリッド選別により得られた mRNA からは、

翻訳により 34kd の蛋白質が得られ、この蛋白質は感染細

胞の水解物でみられる非構造的蛋白(NCVP3、35k)と共に

移動する。」として、クローニングされたｼﾞｰﾝ 8 とハイブ

リッドする mRNA から 34kD のﾀﾝﾊﾟｸ質が翻訳され、それが

NCVP3 ﾀﾝﾊﾟｸと共に移動することが記載されているから、

ｼﾞｰﾝ 8 が NCVP3 をｺｰﾄﾞするものであると解することは自

然である。刊行物Ｂには、少なくとも、ﾛﾀｳｨﾙｽのﾀﾝﾊﾟｸ

質 NCVP3 をｺｰﾄﾞするｼﾞｰﾝ 8 について記載されている。 

 原告は、本願優先日当時の技術常識によれば、発現ﾍﾞ

ｸﾀｰに組み込むのは DNA の構造解析が充分完了した後、大

腸菌での発現を試みて知見を蓄積してから後の作業とさ

れているところ、当時大腸菌によるﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子の発

現に関する知見は存在せず、刊行物Ａがﾛﾀｳｨﾙｽのﾀﾝﾊﾟｸ

発現の具体的な技術的手法を併せて開示していない限り、

当業者が、刊行物Ｂに記載のｼﾞｰﾝ 8 をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系に

容易に組み込むことはできず、また、ある生物の遺伝子

を他の生物に入れてﾀﾝﾊﾟｸ質を作らせる際には種の障壁

の存在やプロモータ選択の重要性が知られていることか

ら、ﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽのプロモータを使用することにより本来の

ﾛﾀｳｨﾙｽのﾀﾝﾊﾟｸ質と同等の性質を保持する組換えﾀﾝﾊﾟｸ質

が取得できたことは、刊行物Ａ～Ｃから予期できない有

利な効果であると主張する。 

 しかし本願優先日前の1986年9月に発行されたことが

認められる Gene, Vol.47, No.2-3 (1986) p.211-219 に

は、ﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子を大腸菌において発現させたことが

記載されている｡ 

刊行物Ａを読んだ当業者は、ﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸをｺｰﾄﾞする遺

伝子をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系に組み込んで昆虫細胞中に導入

すれば、天然ﾀﾝﾊﾟｸと極めて類似したﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸを発現

できると理解するのが自然であﾘ、刊行物Ａに記載のﾊﾞｷ

ｭﾛｳｨﾙｽ発現系に組み込む外来ﾛﾀｳｨﾙｽﾀﾝﾊﾟｸの遺伝子とし

て、刊行物Ｂに記載のｼﾞｰﾝ 8 を用いることにより、本願

発明１に到達することは、本願優先日前に大腸菌による

ﾛﾀｳｨﾙｽの遺伝子発現に関する知見が存在していたか否か

に関わらず、当業者は容易になし得ることである。また、

当該発現系を用いて外来遺伝子を発現する際の種の障壁

や、プロモータの選択は、刊行物Ａの記載やその他乙の

記載から、本願優先日前に既に解決された課題であると

認められ、当該発現系を用いて発現されたﾀﾝﾊﾟｸが生物学

的特性を保持していることも、上記のとおり当業者が当

然予測することであり、本願発明１の奏する有利な効果

であるとはできない。 

 原告は、刊行物Ａに列挙されたﾛﾀｳｨﾙｽとはかけ離れた

種・属のﾀﾝﾊﾟｸ質の発現が知られていることを根拠に本願

発明１の進歩性を否定することはできないと主張するが、

属や種を異にする様々な由来のﾀﾝﾊﾟｸの外来遺伝子につ

いてすら同じように発現が成功することは、同じﾛﾀｳｨﾙｽ由来のﾀ

ﾝﾊﾟｸ質について、刊行物Ａに具体的に記載されたﾛﾀｳｨﾙｽの特定の

ﾀﾝﾊﾟｸ質に限らず、ﾛﾀｳｨﾙｽのﾀﾝﾊﾟｸ質をｺｰﾄﾞする遺伝子全般を同様

に発現できることを強く示唆するものである。 

 原告は、乙に記載された事項はﾛﾀｳｨﾙｽに関する本願優先日当時

の技術常識を構成するものでない、刊行物Ａや乙に開示されたﾍﾞ

ｸﾀｰは本願明細書に記載されたﾍﾞｸﾀｰと異なる、ﾛﾀｳｨﾙｽは他の遺伝

子のように他の発現系での発現についての知見が多数蓄積され

ておらず事情が異なる等を理由に、刊行物Ａの記載及び乙に記載

されたプロトコルに基づいて本願発明１に容易に到達すること

はできないと主張する。 

 しかし、乙には、それぞれ、種々の外来遺伝子をﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発

現系に組み込んで発現させるための詳細な方法が記載されてお

り、これらはﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系に関する本願優先日当時の技術常

識を構成しており、刊行物Ａにおけるﾊﾞｷｭﾛｳｨﾙｽ発現系について

の記載を理解する上で参酌すべきものであり、刊行物Ａに記載に

基づき、本願発明１に到達することは容易である。また、本願発

明１はﾍﾞｸﾀｰを特定していないから、刊行物Ａや乙に開示された

ﾍﾞｸﾀｰが本願明細書に記載されたﾍﾞｸﾀｰと異なっていることは、本

願発明１の進歩性についての判断において考慮する余地がない。

ﾛﾀｳｨﾙｽ遺伝子についても、他の発現系での発現に関する知見が本

願優先日前に存在していたから、他の遺伝子の場合と格別事情が

異なるともいえない。 

 以上から、本願発明１は、刊行物Ａ及び刊行物Ｂの開示に基づ

いて当業者が容易に想到し得たものであり、原告が本願発明１が

想到困難なものであるとして挙げる理由は、いずれも採用できな

い。 

 よって、取消事由２は理由がない。 

３）取消事由３（手続補正書の取扱いの誤り） 

 平成 11 年 3 月 31 日付け手続補正書は、原告が審判を請求した

平成10年 12月 18日から 30日を経過した後に提出したものであ

るから、これを却下ないし不受理としたことに違法性は認められ

ない。上記手続補正書は、被告主張のように本願発明１に択一的

に記載されるﾛﾀｳｨﾙｽのｼﾞｰﾝの選択肢をさらに追加するにすぎな

いものであるから、これによって進歩性についての判断が変わる

ものでもないことは明らかである。 

よって、取消事由３は理由がない。 

 

（担当 弁理士 庄司 隆） 


