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１．はじめに
　最近韓国で話題になっている特許紛争と韓国大法
院と韓国特許法院が重要な判決として発表した判決
の中で、特に日本企業に役立つような判決を選んで
紹介する。

２．最近の韓国における主な特許紛争
（１）ノバルティス社の認知症治療専門医薬品の「イ

クセロンパッチ」の組成物および用途特許事件
（ノバルティス（Novartis AG）vs. エスケーディ

スカバリー株式会社）
韓国のエスケーディスカバリー株式会社（変更

前社名：エスケーケミカル株式会社（SK Chemi-
cals１）、以下、エスケーディスカバリー社）が、
認知症治療専門医薬品「イクセロンパッチ」の
組成物に関する、世界的な製薬会社ノバルティ
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ス（Novartis AG）（以下、ノバルティス社）の特
許に対して請求した特許無効審判の審決取消訴訟
において、韓国特許法院は、請求項２及び３に対
して進歩性がないと判断したのに対し、その上告
審において、韓国大法院は、「請求項２の新規性
が否定され得ることは別として、請求項２の経皮
投与の効果は、通常の技術者が予測できない異質
の効果と見なければならず、請求項２を引用する
従属項である請求項３も同様に見なければならな
いにもかかわらず、これとは異なる判断をした原
審判決には、発明の進歩性に関する法理を誤解し
て必要な審理を尽くさないことにより、判決に影
響を及ぼした誤りがある」という理由で特許法院
の判決を破棄し、差し戻していた２。一方、差戻
審において、特許法院は、請求項２及び３に対し
て、新規性がないことを理由に特許無効の判断を
下した。差戻審において、原告（特許権者）は、（i）
発明の進歩性は、新規性があることを前提として
いるので、進歩性が否定されないのであれば、新
規性も否定されるべきでない点、（ii）顕著な効果
ないしは異質の効果を有する光学異性体の発明に
ついて、ラセミ体が公知された理由だけで新規性
を否定してしまったら選択発明制度の趣旨に合わ
なくなることを考慮すると、ラセミ体の化学構造
式が開示されているからと言って必ずしも新規性
を否定するわけではなく、光学異性体がラセミ体
に比べて大幅に優れているか異質な効果を有して
進歩性が認められる場合は、新規性を否定しては
ならない、と反論したが、特許法院は、「発明の
新規性と進歩性は、互いに別個の特許要件として
個別に判断する必要があるものであり、特に、選
択発明の新規性は、先行発明が選択発明を構成す
る下位概念を具体的に開示する場合に否定される
ものであり、選択発明に該当する請求項２の新規
性は、これを基準に判断しなければならず、請求
項２に顕著または異質の効果を有して進歩性の要
件を満たしているかどうかと関連付けて判断する
ことはできない」と判示している。韓国で確認で
きる特許情報３によると、現時点で当該差戻判決
は確定になっていないところ、上告審で係属中と
みられる。

関連特許は、発明の名称を「フェニルカルバ
メート」とする組成物に関する特許（韓国特許

第10-0133686号、以下、「当該組成物特許」）であ
る。当該特許の分割出願に関して、発明の名称
を「フェニルカルバメートの経皮投与用の薬学
的組成物」とする用途に関する特許（韓国特許第
10-0121596号、以下、「用途特許」）がある。

エスケーディスカバリー社は、両特許に対して
それぞれ無効審判を請求したが、その審決取消訴
訟において、韓国特許法院は、当該組成物特許に
対しては上記のように進歩性がないと判断し、用
途特許に対しても進歩性がないと判断していた。
その上告審において、韓国大法院は、当該親特許
に対しては、上記のように特許法院の進歩性判断
に誤りがあるとして差戻判決を下し、用途特許に
対しては、特許法院の用途発明に関する進歩性判
断に誤りがあるとして差戻判決を下していた。差
戻審において、韓国特許法院は、当該組成物特許
に対しては上記のように進歩性がないと判断した
のに対し、用途特許に対しては進歩性があると判
断した。韓国で確認できる特許情報によると、用
途特許に対しては上告棄却され、特許有効と判断
した特許法院の判決は確定した。

一方、ノバルティス社は、用途特許に対して、
2012年４月23日、特許権存続期間延長承認の申立４

を行ったが、韓国特許庁は不承認処分を行ってい
た。ノバルティス社は、当該処分を不服とし、韓
国大法院は、2018年10月４日、韓国特許庁の不承
認処分が違法であるとの判断を下した。当該大法
院の判決については、３.（１）で扱う。
組成物特許関連：【特許法院2018.9.7.宣告2017
ホ6804判決】

事件番号：2017ホ6804登録無効（特）
原告（審判被請求人）： ノバルティス（Novartis 

AG）
被告（審判請求人）：エスケーディスカバリー

株式会社
差戻前の判決：特許法院2014.11.7.宣告2014ホ

492判決
差戻判決：大法院2017.8.29.宣告大法院2014フ

2696判決
特許：韓国特許第10-0133686号５

１）発明の名称：フェニルカルバメート
２）出願日/登録日/登録番号：1988.3.3/1997.12. 


