部分優先（パリ条約等）≪勝訴事案・敗訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	東京高判昭和58年

（行ケ）

第54号
	テクスチヤヤーンの製造法
*部分優先の一般論
⇒一般論としては、令和1年(行ケ)10132と整合する
	複合優先の場合，二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る発明に基づく事項を含んでいても，我が国への特許出願に係る発明がこれらの事項を一体不可分のものとして結合することを要旨とするものであるときは，この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは，単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し，許されないし，また，部分優先の場合も，我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分（A）に他の構成要件ないし構成部分（B）（これは第一国出願に含まれていない。）を一体不可分のものとして結合するものであるときは，前同様の理由から構成部分（A）について優先権の主張を容認すべきでない。
ただ，我が国への特許出願に係る発明のうち第一国出願に含まれていない構成部分（B）と第一国出願に含まれている構成部分（A）の両者がそれぞれ独立して発明を構成するときに限り，第一国出願に含まれている構成部分（A）につき優先権の主張を容認することができるものと解するのが相当である。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★

	東京高判平成14年
（行ケ）
第539号
＜篠原＞
	人工乳首

<基礎出願の実施例>
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<追加された実施例>
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<優先期間中の他人の出願>
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	　特許法４１条２項は，同法２９条の２の適用に係る優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第２９条の２本文，…の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し，後の出願に係る発明のうち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り，その出願時を同法２９条の２の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。

　…本件において，後の出願に係る本願発明１の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると，後者の図面には，「本発明（注，先願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」として【図１】が記載されているだけであったところ，前者の図面には，「本発明（注，本願発明１）の第４の実施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面には記載されていなかった【図１１】が加えられるとともに，当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられた…。

　そうすると，後の出願の当初明細書等に本願発明１の実施例として記載された，伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図１１実施例に係る人工乳首は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく，先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成した【図１】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって，当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図１１実施例）を後の出願の明細書に加えることによって，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである…。　
*優先権主張出願で、実施例を追加した。
⇒優先権否定
⇒29の2違反
	負不★

	東京高判
平成16年

(ネ)
第1563号
＜塚原＞
	レンズ付きフィルムユニット
*優先権主張出願で、実施例を追加した。
⇒優先権肯定
⇒39の3違反なし

　
<基礎出願の実施例>
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<追加された実施例>
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	…本件発明におけるフイルムの巻込み，巻取りないし巻上げについては…構成要件Ｅ及びＦに記載された程度の特定によって構成されているのであって，それ以上に，具体的にどのような構成の装置により，どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み，巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については，特段の限定はない…。…第３実施例の特徴としては，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関する詳細な構成とそのメカニズムが記載されている点がある。しかしながら，…優先出願③の出願日以前から，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関する構成については種々の周知技術が存在し，第３実施例によって示された機能や効果は，上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能，効果と比べて格別のものであるとは認められない。本件発明は，当然に上記のような周知技術を踏まえているものと解され，その上で，構成要件Ｆは，上記のように「…フイルムをパトローネ内に巻き込み可能としている」とのみ記載し，具体的にどのような構成の装置により，どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み，巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については，特段の限定はしなかったものと解するのが相当である。そうすると，第３実施例は，上記のように認定される本件発明の要旨の範囲内で，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な１態様を示したものにすぎないのであり，上記の要旨認定を変更すべきようなものではないというべきである（…本件発明は，第１実施例により十分に裏付けられているものと認められ，仮に，第３実施例の記載がなくても，その裏付けに欠けるところはない。）。…
結局，本件発明の技術的事項は，全て優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている。…
以上によれば，本件発明は，「優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明」であるといえるので（換言すれば，「本件発明のうち，『優先権の主張の基礎とされた優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明』」とは，本件発明（の全体）そのものであるといえるので），平成５年改正前の特許法４２条の２第２項に基づき，優先出願③の出願時である昭和６１年１０月１７日に出願されたものとみなされるのであるから，本件考案の実用新案登録出願が存在したからといって，本件特許が特許法３９条３項に違反し，無効であることにはならない。
	勝有〇

	平成23年

(行ケ)
第10127号
＜塩月＞
	旋回式クランプ
*請求項１及び２は、基礎出願と同じクレーム文言であった⇒優先権が認められるがそれでも進歩性×
*追加した請求項３は新規事項追加
*Claim Differentiation

⇒請求項毎に、追加した請求項だけが、新規事項追加として優先権主張×となる
	　本件発明３の特許請求の範囲では，「請求項１または２の旋回式クランプにおいて，」との特定がされ，本件発明１又は２の構成を引用しているものであるが（従属項），本件発明１では，クランプロッドのガイド溝につき，「周方向へほぼ等間隔に 並べた複数の」との限定，「第２摺動部分（１２）に設けた複数の」との限定や「上記の複数のガイド溝（２６）は，それぞれ，上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（２７）と直進溝（２８）とを備え，上記の複数の旋回溝（２７）を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝（２８）を相互に平行状に配置し，」との限定が付されているにすぎない。また，本件発明２でも，クランプロッドのガイド溝につき，「前記ガイド溝（２６）を３つ又は４つ設けた」との，ガイド溝の個数に関する限定が付されているにすぎない。

　そうすると，本件発明１，２では，ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから，上記傾斜角度に関する本件発明３の発明特定事項である「傾斜角度を１０度から３０度の範囲にした」との事項が第１ないし第３基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって，本件発明１，２が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され，特許登録されたことになるものではない。この理は，例えば請求項３（本件発明３）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば，より明らかである。したがって，本件発明１，２（請求項 １，２）の特許請求の範囲の記載に照らせば，旧特許法４１条１項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといい得るから，本件発明１，２については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく，特許法２９条の規定の適用につき，最先の優先日（…第１基礎出願の出願日）を基準として差し支えない。

　ただし，前記取消事由１，２について判断したとおり，この日を基準時としても，本件発明１，２に係る特許については甲第１２号証発明等に基づけば進歩性を欠いた無効なものである。
	負有〇

	令和1年
(行ケ)
第10132号
＜鶴岡＞
	ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット

*部分優先の考え方
（パリ条約）優先権主張の効果（遡及効）不奏功により基礎出願と後の出願との間の公知技術により後の出願が新規性・進歩性欠如となるか否かのメルクマール
(1)基礎出願の発明が１まとまりの完成した発明であり、
(2)後の出願で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術により新規性・進歩性が否定されない場合は、
優先権が認められる

	本件発明が…原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成，すなわち，本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ…，この構成は，１まとまりの完成した発明を構成しているのであって，①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合，パリ条約４条Ｆによれば，パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず，ただ，基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから，当該特許出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある…。…このように解しないと，例えば，特許権者がＡという構成の発明について外国出願をし，その後，その構成を含む発明Ｂが公知となった後に，わが国において，パリ優先権を主張し，構成Ａと，前記外国出願には含まれないが，発明Ｂに対して新規性，進歩性が認められる構成Ｃを合わせた構成Ａ＋Ｃという発明について特許出願をした場合，当該発明は，構成Ａの部分は，発明Ｂよりも外国出願が先行しており，優先権も主張されており，かつ，構成Ｃは，発明Ｂに対し新規性，進歩性が認められるにも関わらず，前記外国出願に含まれない構成Ｃを含んでいることのみを理由として構成Ａについての優先権までが否定され，特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが，そのような結論は，パリ条約４条Ｆが到底容認するものではないと考えられるからである。なお，①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性， 進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。…甲１動画に係るツールは，前記③の構成を有している…。そして，本件発明の請求項は…前記③の構成を含む…から…本件発明は…甲１動画との関係で新規性を欠く…。したがって，パリ優先権が認められるかどうかを判断するため，さらに，構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し，甲１動画に係るツールは，前記①，②，④の構成を含むものとは認められないから，新規性が問題となる余地はなく，また，これらの構成が，甲１動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると，これらの構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく，原告の主張は失当というべきである。…③に係る構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから，この点に関する原告の主張も失当ということになる。…本件発明は，甲１動画との関係で新規性，進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
※本判決は、原告（無効審判請求人）の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。

(1) 原告（無効審判請求人）が基礎出願に含まれず後の出願（本件出願）新たな構成と主張する構成（①ないし④）を含まない構成が１まとまりの完成した発明である。
(2) ①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性， 進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。

(3) ①ないし④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術（甲１動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、③のみである。
(4) ③は、基礎出願に含まれている。
⇒パリ優先権が認められる。
	勝有

★★★

	平成17年

(行ケ)
第10737号
＜三村＞
	殺菌剤
*化学物質の優先権主張～基礎出願が実施可能であることを要する
	　パリ条約による優先権主張の利益を享受するためには，…優先権主張の対象である第１国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある。また，本願発明は化学物質の発明であるが，化学物質につきパリ条約による優先権主張の利益を享受するためには，第１国出願に係る出願書類において単に化学構造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず，当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要する…。
	負不×


補正（、訂正、分割）における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割≪勝訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	知財高判(大合議)

平成18年

（行ケ）

第10563号
	感光性熱硬化性樹脂組成物（ソルダーレジスト）

審決は訂正を認めて29条の2回避

⇒審決維持
	　『明細書又は図面に記載した事項』とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる。
　引用発明の内容となっている特定の組み合わせを除外することによって，本件明細書に記載された訂正前の発明に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているものとはいえないから，本件訂正が本件明細書に開示された技術事項に新たな技術事項を付加したものでないことは明らかであり，…願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。
　『除くクレーム』とする補正のように補正事項が消極的な記載となっている場合においても，…補正事項自体が明細書等に記載されていないからといって，当該補正によって新たな技術的事項が導入されることになるという性質のものではない。
	勝有○

	平成21年

(行ケ)
第10403号
＜飯村＞
	洗濯機の脱水槽事件

審決は補正OK

⇒審決維持

*原告の、言葉尻を捉えた主張に対する言及は参考になる。
	　…「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項は，当初明細書の記載から導かれる技術的事項であり，このような発明特定事項を追加する補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入したものとはいえないから，明細書，特許請求の範囲の記載又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものということができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ原告の主張に対し
(ア) 原告は，補正により追加された「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項によれば，隙間の寸法は，フィルタ部材の全長より充分に小さければどんなに小さくてもよいということになるとした上で，当初明細書では，隙間が小さすぎる場合には洗濯物が挟まれるとの課題があるとして，隙間は，洗濯物が挟まれない程のものとされているから，隙間の寸法がフィルタ部材の全長より充分に小さければよいということは，当初明細書から自明であるとはいえないと主張する。
　しかし，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間」という発明特定事項は，隙間の寸法が，フィルタ部材の全長より充分に小さいことを意味するとしても，それがどんなに小さくてもよいということまで意味するとは解されない。また，当初明細書の【０００５】，【０００６】では，胴部の接合部を揚水路形成部材で内側から覆うようにしたものについて，揚水路形成部材は，底板からバランスリングにかけて上下に隙間なく取り付けられているとしながら，揚水路形成部材がプラスチック製であり，脱水槽の胴部が金属製であることから，熱膨張率の違いにより，特に冷えたときにバランスリングと揚水路形成部材の間及び揚水路形成部材と底板の間にそれぞれ隙間を生じてしまい，これらの隙間に洗濯物が挟まれて傷められることが記載されている。つまり，ここでは，隙間なく取り付けられているにもかかわらず，揚水路形成部材と脱水槽の胴部の熱膨張率の違いにより特に冷えたときに生じてしまう僅かな隙間に起因する問題点を述べているものである。これに対し，補正により追加された発明特定事項は，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」として，予め人為的にある程度の大きさの隙間を設けることであるから，このような発明特定事項について，上記の問題点が生じるとは解されない。

　したがって，原告の主張は，採用することができない。
(イ) 原告は，「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」という発明特定事項によれば，バランスリングとの間の隙間は充分に小さいが，底板との間の隙間がなかり大きいものも含まれることになるとし，そのようなものは当初明細書に記載されておらず，当初明細書から自明でもないと主張する。

　しかし，補正後の請求項１では，「このフィルタ部材が上下の全長で前記胴部の接合部を内側より覆い，その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」とされており，隙間を余すということが，フィルタ部材が接合部を内側より覆うこととの対比で書かれており，しかも，「小さな寸法の隙間」として，隙間を，寸法が小さいものに殊更限定していることからすると，補正により追加された発明特定事項である「その上下の全長より充分に小さな寸法の隙間を前記バランスリング又は底板との間に余す」とは，バランスリング又は底板との間の一方はフィルタ部材により接合部を覆って隙間を設けず，他方に隙間を設けることを述べているものと解釈するのが，文言の解釈として合理的であり，一方の隙間がかなり大きい場合も含むとの原告の主張は，採用することができない。
	勝有△

	平成21年

(行ケ)
第10175号
	高断熱・高気密住宅における深夜電力

利用蓄熱式床下暖房システム

審決は補正却下

⇒審決取消
*数値限定を加えた補正について，前記大合議判決の基準を踏襲した

*進歩性判断なし

Cf.以下の裁判例は、新たな技術的事項の導入なし⇒進歩性×という論理

平成23年(行ケ)10296

平成22年(行ケ)10234

平成21年(行ケ)10133

*他に、平成20年(行ケ)　10053は、訂正を認めて審決取消後に、再度の審判で進歩性×
	　当裁判所は，「高断熱・高気密住宅」との構成を「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成とした本件補正は，特許法１７条の２第３項の規定に反するものではないと判断する。…

　補正が，特許法１７条の２第３項所定の出願当初明細書等に記載した「事項の範囲内」であるか否かを判断するに際しても，補正により特許請求の範囲に付加された文言と出願当初明細書等の記載とを形式的に対比するのではなく，補正により付加された事項が，発明の課題解決に寄与する技術的な意義を有する事項に該当するか否かを吟味して，新たな技術的事項を導入したものと解されない場合であるかを判断すべきことになる。

　「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」との構成について，本件発明全体における意義を検討すると，形式的には，数値を含む事項によって限定されてはいるものの，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないと指摘されていること等に照らすならば，同構成は，補正前と同様に，本件発明の解決課題及び解決機序に関係する技術的事項を含むとはいいがたく，むしろ，本件発明における課題解決の対象を漠然と提示したものと理解するのが合理的である。
　本件補正の適否についてみてみると，仮に本件補正を許したとしても，先に述べた特許法１７条の２第３項の趣旨，すなわち，①出願当初から発明の開示を十分ならしめ，発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性の確保，②出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が被る不測の不利益の防止，という趣旨に反するということはできない。
　そうすると，本件補正は，本件発明の解決課題及び解決手段に寄与する技術的事項には当たらない事項について，その範囲を明らかにするために補足した程度にすぎない場合というべきであるから，結局のところ，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入していない場合とみるべきであり，本件補正は不適法とはいえない。

　仮に，「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」が，本件発明に関する技術的意義を有するといえるとしても，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。
　すなわち，…①本件出願当初明細書には，本件発明のヒータ利用による深夜電力の料金の目安を示した表（表２）が掲載され，ヒータ利用による電気量料金の試算は，熱損失係数１．２ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃の住宅仕様を対象に行われていること，②本件出願当時，高断熱・高気密住宅とは，正確な定義が存在するわけではないが，おおむね，平成１１年次世代省エネルギー基準で定めた熱損失係数と対比して，それより良好な住宅を指すものと解して差し支えないこと，③熱損失係数とは，室内外の温度差が１℃の時，家全体から１時間に床面積１㎡当たりに逃げ出す熱量を指し，住まいの保温性能を表わす住宅の省エネルギーに関する指標であること，④財団法人建築環境・省エネルギー機構から，平成１１年次世代省エネルギー基準が示されているが，その基準値（下限）は，地域によって異なるが，１．４ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃ないし２．３ｋｃａｌ／㎡・ｈ・℃とされていること（ただし，沖縄県を除く。），⑤前記のとおり，熱損失係数の計算精度は高いものとはいえないことが認められる。
　そうすると，仮に，本件補正によって付加された事項が技術的内容を含んでいると解したとしても，本件出願当初明細書には「熱損失係数が１．０～２．５ｋｃａｌ／ｍ ・ｈ・℃」における数値が明示されているわけではないが，本件発明の課題解決の対象である「高断熱・高気密住宅」をある程度明りょうにしたにすぎないという意味を超えて，当該数値に本件発明の解決課題及び解決手段との関係で格別な意味を見いだせない本件においては，その付加された事項の内容は，本件出願当初明細書において既に開示されていると同視して差し支えないといえる。したがって，本件補正は，明細書，特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入した場合であるとはいえない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★★★

	平成21年

(行ケ)
第10303号
	携帯電話端末事件

審決は補正却下

⇒審決取消
*前記大合議判決の基準を踏襲した
	　…以上のように，当初明細書等に記載された本願発明の課題とその解決手段及び周知技術を総合して考慮すると，本願発明の携帯電話端末において通信機能を停止した場合にそのまま使える機能としては，少なくとも時計機能，電話帳機能，マイクによる音声を電気信号に変換する機能，及びスピーカによる電気信号を音声に変換する機能が含まれるものと解される。…

　以上のとおり，補正事項イないしハは，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであると認められる…。　　　　
	勝有△

	平成21年
（行ケ）
第10133号
	杭埋込装置及び

基礎用杭の埋込方法
訂正OK⇒審決取消
*前記大合議判決の基準を踏襲した

⇒進歩性×
	　本件特許出願時における当業者にとって，油圧式ショベル系掘削機のアーム先端部に取り付ける埋込用アタッチメントとして，四角形の台板の上部に振動装置を備えるとともに，その下部略中央部に杭との嵌合部を備えるものはよく知られており，振動装置，四角形の台板及び嵌合部相互の関係については，四角形の台板を油圧モーターを含む振動装置が納まる程度の大きさとし，振動装置が隠れるように配置する構成のものが知られ，作業現場において長年にわたって使用されてきたものとして周知であった…。…
　本件明細書及び図面に接した当業者は，当該図面の記載が必ずしも明確でないとしても，そのような周知の構成を備えた台板が記載されていると認識することができたものというべきであるから，本件訂正は，特許請求の範囲に記載された発明の特定の部材の構成について，設計的事項に類する当業者に周知のいくつかの構成のうちの１つに限定するにすぎないものであり，この程度の限定を加えることについて，新たな技術的事項を導入するものとまで評価することはできないから，本件訂正は本件明細書及び図面に記載した事項の範囲内においてするものとした本件審決の判断に誤りはない。　
	負有○

	平成20年
（行ケ）
第10358号
	経口投与用吸着剤…

*前記大合議判決の基準を踏襲した

⇒先願と区別する為の｢除くクレーム｣を、｢新たな技術的事項｣でないとした事例

H20年(行ケ)10065同旨（同一の特許、先願）

*補正によりクレームに含まれる実施例が

全く無くなっても、サポート要件ＯＫ

	　…別件特許は，球状活性炭からなる経口投与剤につき，その細孔構造に注目して，直径，比表面積のほか，最も優れた選択吸着性を示すＸ線回折強度を示す回折角の観点からこれをＲ値として規定し，このＲ値が１．４以上であることを特徴としたものである。…回折強度比（Ｒ値）が1.4以上の部分を除くとする本件補正は，別件特許と同一となる部分を除くものであって，特許請求の範囲の記載に技術的観点から限定を加えるものではなく，新たな技術的事項を導入するものではないから，新規事項の追加に当たるものではない。…

　原告は，本件補正後の本件発明には発明の実施例が全くないこととなり，本件発明は未完成であり，本件補正により除かれた後の発明は発明の詳細な説明のサポート…を欠き大合議判決の事案とは異なるものであると主張する。…しかし，…本件当初明細書に記載された発明は，経口投与用吸着剤に用いられる球状活性炭について，熱硬化性樹脂，実質的にはフェノール樹脂又はイオン交換樹脂を炭素源として用い，これによりピッチ類を用いる従来の球状活性炭に比べて，選択吸着性が向上するという効果を奏するとするものであり，別件特許と異なりＸ線回折法による回折強度比（Ｒ値）の観点から球状活性炭を規定したものではない。…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★

	平成23年
（行ケ）
第10139号
	紙容器用積層包材

*前記大合議判決の基準を踏襲した
	　被告は，当初明細書には…「１５～１７のメルトフローインデックス」を有する旨が記載されていない旨を主張する。

　当初明細書には…最内熱可塑性材料層等の樹脂層が「５～２０のメルトフローインデックス」を有する旨の記載がある。そして，メルトフローインデックスとは…樹脂材料の熱溶融時の流動性に関する指標であるところ，…特許請求の範囲の記載にある「１５～１７のメルトフローインデックス」は，当初明細書の上記記載をより限定するものであり，当初明細書の記載を総合しても，この限定によって何らかの新たな技術的事項を導入するものとは認められないから，メルトフローインデックスを上記のように限定する補正は，明細書の範囲内においてされたものであって，当初明細書には，本件補正発明１ないし４の有するメルトフローインデックスについての記載があるとみて差し支えない。　　　　　
	勝有○

	平成22年
（行ケ）
第10064号
	被覆ベルト用基材

*前記大合議判決の基準を踏襲した
	　当初明細書には，両ポリウレタン樹脂が化学的に結合するものであること（両者が化学的に結合する反応性基をそれぞれの分子内に有すること）を前提として，両者が同一である場合と，互いに異なる場合の双方の技術が開示されている。そうすると，本件補正２は，「互いに異なる」ポリウレタン樹脂材料に限定したものであり，そのことにより，新たな技術を導入したものと解することは到底できない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有△

	平成22年
（行ケ）
第10019号
＜飯村＞
	モールドモータ

*前記大合議判決の基準を踏襲した

⇒発明の作用効果との関係で影響がないことを重視した。
	　明細書…の本件発明の作用・効果等の記載に照らすならば，①本件発明を特徴づけている技術的構成は，特許請求の範囲の記載中の「…」までの部分にあるのではなく，むしろ，これに続いて記載されている「…」との部分にあると解されるところ，本件特許明細書の「内周側が連結された歯部」との構成は，前段部分に記載されていること，②そして，「歯部」は，「内周側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」のみに限定された範囲のものであったとしても，「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部」を含む範囲のものであったとしても，本件発明の上記作用効果，すなわち，歯部間におけるコイルのスペースファクタを高くし，コイルの冷却を良好にすることにより，モータ特性を向上させ，モータの全長を短くするとの作用効果との関係においては，何らかの影響を及ぼすものとはいえない…。　　　　　　　
	勝有○

	平成23年
（行ケ）
第10072号
	ゴルフ用クラブの

展示用支持装置
*前記大合議判決の基準を踏襲した

⇒審決は①②③④を同時動作としたが、判決は、同時状態と理解可能とした。
*方法発明について、H18(ワ)4494参照
	　本件補正事項に属する４つの動作，すなわち①「（ヘッド支持部にゴルフ用クラブのヘッドを）当てがう」こと，②「（シャフトをシャフト案内溝に）挿入」すること，③「（ゴルフ用クラブを）吊り持ちさせる」こと及び④「（ゴルフ用クラブ）展示させる」ことの間の時間的な順序関係まで明らかにするものではない。次に，本件補正事項に属する前記①ないし④の４つの動作について検討すると，本件補正事項には，「ながら」という文言が２回にわたって用いられている。そして，「ながら」という文言は，「同時にあれとこれとをする意。」という２つ以上の動作の同時並行関係を意味する場合，すなわち，同時動作のほか，「…のままで。」というように，このような同時並行関係（同時動作）を意味しない場合，すなわち，同時状態があるところ，同時動作の意味を採用した場合には，本件補正事項は，①「当てがう」ことと②「挿入」することを同時並行的に行う一方で，③「吊り持ちさせる」ことと④「展示させる」ことが同時並行的に行われ，かつ，①及び②の動作群に引き続いて③及び④の動作群が記載されていることから，最初に①及び②の動作群が同時並行的にあり，それに引き続いて③及び④の動作群が同時並行的にあるという時間的な順序関係を意味するものと解釈される。しかし，同時状態の意味を採用した場合には，本件補正事項は，同時並行関係や時間的な順序関係を含意せずに，本件発明の特徴を説明するために①ないし④の４つの動作を並列していると解釈されることになるのであって，本件発明の請求項の記載からは，そのいずれであるかが一義的に明白であるとはいい難い。
	勝有△

	平成23年
（行ケ）
第10299号
	無線によるエンジン監視システム

*発明の詳細な説明の補正は、補正要件の制限を受けない

	　審決は，本件補正は，特許請求の範囲の減縮に当たらない上，請求項の削除，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的としたものではないから，旧特許法１７条の２第４項１号ないし４号のいずれにも該当しないとして，これを却下した。しかし，審決の上記判断には誤りがある。すなわち，旧特許法１７条の２第４項は，特許請求の範囲についてする補正に係る規定であるところ，本件補正は，前記第２の３記載のとおり，明細書の段落【００１１】の「追跡する」の後に，英語で追跡を意味する語である「ｔｒａｃｋ」を付け加えるものであって，特許請求の範囲についてする補正に当たらない。これに対し，被告は，本件補正は，実質的に特許請求の範囲についてする補正であり，旧特許法１７条の２第４項が適用される旨主張するが，明細書の記載に係る補正に同条同項の適用があると解することはできず，主張自体失当である。　
	負有○

	平成22年
（行ケ）
第10034号
	ダブルアーム型ロボット

分割要件○
*図面から分割に係る構成を読み取れると判断した
Cf.H23(行ケ)10261
	　原出願明細書において，コラム，旋回中心及び基端の関節部(肩関節部)の位置関係に関しては，図２において…が図示されており，同図における旋回中心，コラム及び基端関節部の回転中心軸の位置関係は，本件発明１の…構成…を満たす…。

　本件発明１においては，…「Ｒ＞ｒ」の要件を満たす場合であっても，台座の旋回中心，肩関節部の回転中心，コラムが略一直線上に配置される構成以外では，ロボットの旋回半径を小さくするという作用効果が発揮されない場合も想定されるものであるが，当業者であれば，原告が前提とする極端な設計は採用しないことが通常であるし，特許請求の範囲が，作用効果を有しない構成を含むからといって，必ずしも常に分割要件を欠くものということはできない。
	勝有★

	平成11年

(行ケ)
第246号
	コーティング装置
*図面のみに示された略正方形のワークを「矩形状ワーク」と訂正した。
⇒当分野の技術常識を勘案して新規事項の追加とならないと判断した
	　…コーティング対象を矩形状のワークに特定することにより，結果的に，本件発明の装置自体がその構成において登録明細書及びその図面に記載された事項の範囲を超えるものとなる場合には，当該訂正は新規事項を含むものとして許されない。
　本件において，登録明細書等及びその図面には，コーティング対象であるワークがガラス基板，シリコンウェハー等である旨記載されている。本件発明の実施例を示す図2には，正方形のワークが記載されているが，もとより一実施例にすぎず，正方形以外の形状を除外すべき根拠はなく，かえって，登録明細書に塗布対象として明記されているシリコンウェハーは，その代表的な形状がほぼ円形状であることは技術常識に属するにもかかわらず，本件発明のコーティング対象として記載されている。また，原告は，登録明細書等には，矩形状のワークについて直接的かつ一義的に記載されていないとして，ワークの形状を矩形状とする本件訂正が登録明細書等に記載された範囲を超えるものであるとも主張するが，本件訂正が登録明細書等に記載された範囲内においてされたことは上記のとおりであるから，原告の主張は，採用することができない。　　
（私見）図面に長方形のワークが記載されていた場合に、「縦横比1:1.5の矩形状」とのみ訂正可能という訳ではなく、単に「矩形状」と訂正できるなら、本件においても正方形（「縦横比1:1の矩形状」）に限る必要は無く、判決は正当である。
	勝有★★★

	平成19年
（行ケ）
第10110号
	椅子の背骨指示システム
*補正時のクレーム解釈も、リパーゼ判決の規範が妥当する
	　一般に「仙骨の上方部分」との文言が，仙骨を含まない，それよりも上方の部分という意味で普通に用いられることは確かである。しかし「仙骨の上方部分」との文言が，仙骨そのものの一部であって，その上下方向の中央より上の部分という意味で用いられることも頻繁にあり，上記「仙骨の上方部分」との文言のみでは，そのいずれを意味するのか，一義的に明らかではない…。そこで，発明の詳細な説明の記載を参酌するに，…　　　　　　　　　
	勝有△

	平成21年
（行ケ）
第10131号
	蛇腹管用接続装置

*｢要旨変更｣の基準（古い出願のみ）
	　明細書の要旨の変更については，平成５年法律第２６号による改正前の特許法４１条に「出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に，願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において特許請求の範囲を増加し減少し又は変更する補正は，明細書の要旨を変更しないものとみなす。」と規定されていた。上記規定中，「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」とは，当業者によって，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということができるというべきところ，上記明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項は，必ずしも明細書又は図面に直接表現されていなくとも，明細書又は図面の記載から自明である技術的事項であれば，特段の事情がない限り，「新たな技術的事項を導入しないものである」と認めるのが相当である。そして，そのような「自明である技術的事項」には，その技術的事項自体が，その発明の属する技術分野において周知の技術的事項であって，かつ，当業者であれば，その発明の目的からみて当然にその発明において用いることができるものと容易に判断することができ，その技術的事項が明細書に記載されているのと同視できるものである場合も含むと解するのが相当である。
	勝有△

	平成24年
（行ケ）
第10425号
	船舶

*明細書の記載から、「ひとまとまりの技術思想を読み取ることができる」から、新規事項の追加とならないと判断した

⇒H27(行ケ)10239は、「拡張」でないとした
	…当初明細書の趣旨が全体として舵取機室に主眼を置かれており，【００３０】の記載が操舵機室の効果を文理上述べているとしても，【００３０】の記載に接した当業者は，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむという利点」が舵取機室特有の効果であると理解することはなく，舵取機室には限定されない，より広義の「非防爆エリア」に着目した効果であると即座に理解するものと認めることができる。そして，かかる理解の下，「非防爆エリア」についても，舵取機室とはほとんど無関係な単独の構成として理解するというというべきである。
　よって，【００３０】の記載から，バラスト水処理装置を「非防爆エリア」に配設する構成によって，「各種制御機器や電気機器類の制約が少なくてすむ」という効果を奏する，ひとまとまりの技術的思想を読み取ることができ，本件発明６の「非防爆エリア」は，【００３０】において実質的に記載されているというべきである。「非防爆エリア」の構成について特許法１７条の２第３項の要件を満たさないとすることはできない。
	勝有○

	平成26年
（行ケ）
第10087号
＜設樂＞
	ラック搬送装置

*補正事項が、発明の課題との関係で本質的（必要不可欠な要素）でない ⇒ 補正OK

⇒抽象化表現OK


	※補正事項: （測定ユニットを）「懸下」⇒「保持」（上位概念化）
　本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは本件発明における本質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様，『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても，本件明細書から自明のものであったと認められる。…
　さらに，測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して，その作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのこと，本件明細書に記載された本件発明７の前記技術的意義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明２が本件明細書に記載された事項から自明である…。
	勝有★★★

	平成29年
（行ケ）
第10089号
＜高部＞
＝
平成29年
（行ケ）
第10090号
＜高部＞
	医療用軟質容器
*補正事項が、発明の課題との関係で本質的（必要不可欠な要素）でない ⇒ 補正OK

⇒発明特定事項削除OK
	※補正事項: 指を挿入するための「貫通路」を形成するための１対の開閉操作部⇒「貫通路」を削除
…課題解決手段として採用された開閉操作部の作用機能に関する本件当初明細書等の記載によれば，当業者は，開閉操作部は片方の端部のみが開放されていれば，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解できる。さらに，本件当初明細書等に記載された貫通路は，右側「または」左側から指が「挿入」される旨説明されるにとどまり…，右側及び左側から指が挿入される必要があることや，挿入された指が他端から突出する必要があることを説明する記載はない。…

　このように，本件当初明細書等の記載から，当業者は，開閉操作部の片方の端部のみが開放されている構成を容易に認識でき，このような構成でも，本件出願に係る発明の課題解決手段として十分であることを容易に理解でき，さらに，開閉操作部の双方の端部が開放された構成に限定されていないことも理解できる。したがって，本件当初明細書等において，開閉操作部について貫通路と表現され，開閉操作部が貫通している実施例しか記載されていないとしても，当業者であれば，本件当初明細書等の記載から，片方の端部が閉じられた開閉操作部を有する医療用軟質容器の構成も認識できるというべきである。
	勝有★★★

	平成31年

（行ケ）

第10046号
＜大鷹＞
	回路遮断器の取付構造

*分割事項が、発明の課題に直接関係ない 
⇒原出願の当初明細書等の明示的記載を上位概念化した分割OK
*古い裁判例であるが平成10年(行ケ)298もCD-ROMの実施例を上位概念化し「ディスク記録及び/又は再生装置」と訂正できた
～どのようなディスク記録及び/又は再生装置でも適用可能な考案であった。
=H16(行ケ)4も補正〇
	本件発明の構成要件Ａにおける「嵌合部」及び「被嵌合部」には，互いに嵌合することにより，回路遮断器の取付板に対する鉛直方向の動きが規制される効果を奏するものであれば，本件明細書記載の「取付板」に設けられた「凹部」と「回路遮断器」に設けられた「爪部」とが嵌合する態様以外の嵌合の態様のものも含まれるものと解される。…
原出願の当初明細書等には，回路遮断器の動きを規制する嵌合の態様として，取付板に設けられた爪部３，４と回路遮断器に設けられた凹部５，６が嵌合するもののほか，回路遮断器に設けられたロックレバー７の係止部７０３と取付板に設けられた嵌合部８（凹部に相当）が嵌合するもの…も開示されている。そうすると，原出願の当初明細書等に接した当業者は，回路遮断器１の取付板２に対する鉛直方向の動きが規制されるための構成としては，具体的には，取付板２に設けられた爪部３，４と，回路遮断器１に設けられた凹部５，６とが嵌合するものが示されているが，上記課題との関係においては，回路遮断器１を取付板２に平行にスライドさせたときに，両者の間に鉛直方向の動きを規制する嵌合が形成されるものであれば足り，例えば，爪部が回路遮断器に，凹部が取付板に設けた態様の嵌合であっても，鉛直方向の動きを規制する効果を奏することを十分に理解できるものと認められる。したがって，取付板２，回路遮断器１のどちらが爪部又は凹部かということ及び嵌合の具体的な態様は，上記の課題解決に直接関係するものではないというべきである。以上によれば，本件発明における構成要件Ａの「前記取付板と前記回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより，前記回路遮断器の前記取付板に対する鉛直方向の動きが規制されるとともに」の構成は，原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではなく，原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものと認められる。
※H16(行ケ)4【ベランダ用パイプ取付金具】＜塚原＞～技術的視点から見て必然的に伴うものではない構成要素を削除する補正は、当該構成要素を含まない態様が出願当初明細書に開示されていなくても、新規事項追加とならない。
	勝有★★★

	令和4年

（行ケ）

第10028号
＜東海林＞
	ＬＥＤ照明装置
*分割要件＝補正要件
*分割事項を、発明の課題を解決できる範囲で上位概念化できた
*当初明細書に多数の実施例に対応する多数の課題が記載されていた⇒一つの課題を解決する構成が記載されていればOK

	特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるところ、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという効果を生ずるから（特許法４４条２項）、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。そして、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項とは、当業者によって、原出願の出願当初の明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、分割出願の明細書等に記載された事項が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、分割出願の明細書等に記載された事項は、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内にある…。
…親出願の当初明細書等には、「ＬＥＤユニットを交換可能とする」という課題が記載されており、この課題は、ＬＥＤユニットが「着脱可能に」取り付けられていれば解決可能なものであって、着脱可能とする構成について、特定の構成を採用しなければならないとする特別の要請があるとは認められず、具体的な構成まで特定しなければ解決できないということはなく、当業者であれば、技術常識に照らし、着脱可能とする適宜の方法を選択して解決することができる…。…
…当業者によって、原出願の出願当初の明細書等の 全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項…を明らかにするために発明の課題を認定するに当たっては、原出願…の当初明細書等の【発明が解決しようとする課題】欄、【発明の効果】欄の記載のみにとらわれることなく、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握すべきであり、特に、明細書及び図面に多数の実施例が開示されている場合には、各実施例に対応する種々の課題も、明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるものと認められる。そのため、親出願の当初明細書等に、多数の実施例に対応する多数の課題が記載されていると認められる場合、多数の中の一つの課題を解決するための構成が記載されているならば、それは、親出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるものと認められ、その構成が、仮に他の課題の解決に資するものではないとしても、親出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項に含まれるという認定が否定されることはない…。
	勝有○

	平成23年
（ワ）
第32776号
＜大須賀＞
	発光ダイオード

*課題・課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた
⇒“サポート要件”のあてはめに近い
⇒抽象化表現OK

Cf.H23(ワ)35168と逆
	※補正事項:（…発光素子が）「一般式ＧａX Ａｌ1-X Ｎ（但し０≦X≦１である）で表される」という限定を削除した（上位概念化）
　当初明細書の…の記載に照らせば，乙１発明の課題及び解決手段は，窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより，蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して，発光素子からの光の波長を変換し，ＬＥＤの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。…
　このように，当業者は，当初明細書の記載に照らして，『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について，乙１発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから，当初明細書には，（本件組成や発光ピークの限定のない）窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し，前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する，という発明についても開示がある…。
	勝有○

	平成26年
（行ケ）
第10242号＜鶴岡＞
	シュレッダ－補助器

*補正事項と課題との関係が重視された

⇒H28(行ケ)10088は、親出願の当初明細書に対して新規事項追加と判断した。
	　…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果，さらにはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと，当初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が１つのものに固定されていたと理解するのは困難であり，むしろ，シュレッダー機本体の紙差込口の横幅，すなわち，これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。
	勝有○

	平成26年
（行ケ）
第10201号
＜高部＞
	熱間プレス用めっき鋼板
*訂正事項と課題との関係が重視された

⇒抽象化表現OK

*H23(行ケ)10292同旨
	…明細書に記載された複数の発明の中から，どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり，特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって，それだけでは，新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは，解決すべき課題，課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって，本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは，特許権者である被告が，本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきである。
	勝有○

	平成25年
（行ケ）
第10338号
＜設樂＞
	卓上切断機

*補正事項と課題との関係が重視された

⇒抽象化表現OK
	…「ボールベアリング３６」と「すべり軸受リング３５」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受（ベアリング）の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると，本件発明１における両者の技術的意義は基本的に同一であって，パイプの摺動を可能にして支持する上下の部材について，様々な部材の中からどのような軸受（ベアリング）等を用い，上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって，このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても，新たな技術的事項を導入するものではない。
	勝有○

	平成26年
（行ケ）
第10145号
＜設樂＞
	ローソク

*補正事項と課題との関係が重視された

⇒抽象化表現OK
	…本件特許明細書には，実施例１の他には，ワックスの残存率が３３％のローソクの実施例はない。しかし，本件特許明細書によれば，本件発明は，点火に要する時間が短縮され，確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり…，燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして，実施例１は，「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として，その関係を求めるため，簡易なモデルとして，芯全体にワックスが均一に３３％被覆された燃焼芯を使用して，点火実験を行ったものである…。そうすると，実施例１の実験結果を評価する上では，ワックスの被覆量が問題となるのであって，どのような手段でワックスの被覆量を３３％とするかは，実施例１の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから，…ワックスの残存率が３３％となるようにしたローソクの点火時間が３．０秒であるという実施例１の実験結果をもとに，当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については，点火時間が短くなることはあっても，点火時間が３．０秒よりも長くならないということも，当業者であれば当然に理解することといえる。
	勝有△

	平成28年

(行ケ)
第10147号
	…トマト含有飲料の酸味抑制方法

*訂正要件○/サポート要件×

	…訂正事項１～３は，…糖度について「７．０～１３．０」とあったものを「９．４～１０．０」とし，また，グルタミン酸等含有量について「０．２５～０．６０重量％」とあったものを「０．３６～０．４２重量％」とするものであって，各訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。…実施例には，Ｂｒｉｘ値が，「９．４」のもの，及び「１０．０」のもの，並びに総アミノ酸が「０．３６重量％」のもの，及び「０．４２重量％」のものが記載されている。…そうすると，本件訂正後の数値範囲の下限及び上限を特定する，糖度の「９．４」及び「１０．０」という数値，並びにグルタミン酸等含有量の「０．３６重量％」及び「０．４２重量％」という数値は…実施例において具体的に示されたものであり，本件訂正後の数値範囲は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載した事項の範囲内のものであるといえる。…

　原告は，本件訂正の根拠となった実施例１～３の記載を見て，本件訂正後の本件発明の数値範囲において本件発明の効果があるとは読み取れないし，酸度の数値範囲は０．３１％～０．６３％と広く，実施例１～３と同様の風味が実現されているとは考え難い，と主張する。しかし，原告が主張する上記事項は，特許請求の範囲の記載要件（特許法３６条６項）において問題とされるべきものであって，前記…の判断を左右するものではない。
	負有○

	平成28年

(行ケ)
第10157号

＜清水＞
	酸味のマスキング方法
*訂正要件○/サポート要件の問題が残った
*平成30年(行ケ)10164

⇒アスパルテームに代えてスクラロースを採用してみることは容易想到、等として進歩性×(obvious try)
	…特許請求の範囲の請求項２の…「スクラロースを０．０００００７５～０．００３重量％の量で添加する」を「スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ０．０００７５～０．００３重量％の量で添加する」に…訂正するものである。…

　本件明細書においてはスクラロース添加量の最小値が「甘味の閾値の１／１００以上の量」であると規定されていたことからすると，クエン酸を０．１％含有する水溶液については，スクラロースの甘味閾値が０．０００７５重量％であるから，スクラロース添加量の最小値は当該甘味閾値の１／１００である０．０００００７５重量％であり，また，クエン酸を０．３％含有する水溶液については，スクラロースの甘味閾値が０．００３重量％であるから，スクラロース添加量の最小値は当該甘味閾値の１／１００である０．００００３重量％であることは，当業者にとって技術上明らかである。そのため，本件明細書の上記各記載に接した当業者であれば，本件訂正前の特許請求の範囲におけるスクラロースの下限値である「０．０００００７５重量％」は，クエン酸を０．１％含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の１／１００の値であり，スクラロース添加量の最小値を意味するものと十分に理解することができ，また，スクラロース添加量の上限値である「０．００３重量％」が，クエン酸を０．３％含有する水溶液に対するスクラロースの甘味閾値の数値であると理解することも明らかである。…

　被告主張に係る酸味マスキング効果の有無が特許請求の範囲の記載要件（特許法３６条６項１号のいわゆるサポート要件）において問題とされるのは格別，前記訂正要件に係る判断の当否を左右するものとはいえない。
	勝有○

	東京地判
平成27年

（ワ）

第2862号

＜嶋末＞

JP4592183

H29.12.25
	２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン

Cf.H25(行ケ)10346

Cf.H28(行ケ)10257

*H30(ネ)10017<森> (控訴審)同旨
	　被告は，マーカッシュ形式で記載された請求項において，願書に添付した明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組合せで記載されている場合は，個々の選択肢群はその群内のものが一体として一つの概念を形成しているとして，本件訂正は，選択肢群Ｒ１，Ｒ２，Ｘ１及びＨｅｔをそれぞれ限定することで請求項に特定の選択肢の組合せが残るようにするものであるにもかかわらず，残された特定の選択肢とそれらの組合せが本件明細書等の全体の記載に基づいて把握し得るものであるとはいえないから，新たな技術的事項を導入するものである旨主張する。しかしながら，そもそも，本件明細書には，訂正前の特許請求の範囲に記載された各置換基の選択肢群がそれぞれ一体として一つの概念を形成していることを示唆するような記載は見当たらず，各置換基の選択肢群がいかなる技術的意義を有していたかは明らかでないから，本件訂正によって選択肢を限定したというだけで新たな技術的事項が導入されるものとはいい難い。加えて，…本件訂正は，Ｒ１，Ｒ２，Ｘ１及びＨｅｔの選択肢を唯一のものとするものではなく，なお選択の余地を残しており，特定の置換基の組合せに限定するものでもない。　
	勝有○


	平成29年
（行ケ）
第10007号
＜高部＞

JP4592183
	２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン

Cf.H25(行ケ)10346

Cf.H28(行ケ)10257
	　本件訂正は…本件明細書に挙げられている多数の物質の中から１８種類又は１５種類の化合物に限定したものである。そして，本件訂正後の化学物質群は，いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包されていることが明らかである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するものである。
　また，訂正後の化学物質群は，訂正前の基本骨格（シクロヘキサン－１，３－ジオンの２位がカルボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造。本件共通構造）を共通して有するものである。加えて，訂正後の化学物質群について，訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも認め難い。そうすると，選択肢を削除することによって，本件明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではない。
	勝有★

	平成29年
（行ケ）
第10216号

＜森＞
	染毛剤（ホーユー）

*明細書に記載された実物の実寸法の追記が新規事項追加でないとされた
	…当初明細書等には，撹拌条件を決定する「撹拌羽」について，「日光ケミカルズ株式会社（以下「日光ケミカルズ」という。）製の市販乳化試験器ＥＴ－３Ａ型（以下「ＥＴ－３Ａ」という。）の回転軸に取付けた撹拌羽」を用いること…が記載されている…。…当業者は，本願発明を構成する撹拌条件として，ＥＴ－３Ａの付属品の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を使用するという意味であると理解するといえる。そして，付属品の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法は,「支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍ」である…から，当該寸法は，当初明細書等に記載されていると同然であると理解することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
	勝有〇

	大阪地判
平成30年
（ワ）
第2554号

＜谷＞

	交差連結具
*用語の意味は分割を通じて一貫している

⇒分割要件〇

⇒進歩性も〇
	「ベース板部」は「Ｌ字状のベース板部」をも含む構成であり、…「取付基部」は、屈曲の有無によらず、上記ベース板部における両端部に設けられた一対の部位を意味するものである。また、これらの構成は、原出願時から本件補正並びに分割出願１及び２を通じ、一貫して同じ意味を有するものと解すべきである。原出願の当初明細書等における「ベース板部」は，「Ｌ字状のベース板部」を含むものであったから，原告が，分割出願１及び２において，特許請求の範囲外である「Ｌ字状のベース板部」という新規事項を追加した，という被告の主張には理由がない。　　　　　　　　　　 　
	勝有△

	平成30年
（行ケ）
第10047号

＜大鷹＞
	半導体装置

*計算により数値限定の分割要件〇
	…図５の「８層」の配線密度を「約３０％」とした場合には下層全体の配線密度が「約６０％」（計算式（８０＋５０＋８０＋３０）÷４）になり，「８層」の配線密度を「約６０％」とした場合には下層全体の配線密度が「約６７．５％」（計算式（８０＋５０＋８０＋６０）÷４）になること，図５に示す上層全体の配線密度が「約６０％」の場合，下層全体の配線密度が「約６０％～６７．５％」であるときは，「上層全体の配線密度と下層全体の配線密度とを略等しくしているので，熱膨張係数も略等しくなる」ため，「基板８に反りが発生するのを抑制することができる」ことを理解できる。さらに，これらの記載事項から，図５の「８層」の配線密度を「約３０％～６０％」の範囲で調整すると，上層全体の配線密度の平均値（約６０％）と下層全体の配線密度の平均値（約６０～６７．５％）の差が「約０％～７．５％」の範囲で調整され，両者の配線密度が略等しくなり，熱膨張係数も略等しくなるため，基板８に反りが発生するのを抑制することができるものと理解できる。
　そうすると，原出願当初明細書には，「本発明」の「第１の実施の形態」として，配線層の上層全体の配線密度の平均値（「第１の平均値」に相当）と下層全体の配線密度の平均値（「第２の平均値」に相当）との差を「７．５％以下」とすることが記載されていることが認められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★

	平成31年
（行ケ）
第10174号

＜大鷹＞

R1.12.26
	紙製包装容器

  （SIG v.テトラ）

*PBPクレームの製法を削除する訂正請求が緩く認められた
	…「チューブ状成形」も「最終形状」の容器が「縦線シール」を備えることになる過程を述べたものにすぎず，「最終形状」の容器の構成や特性に何らかの限定を加えるものではない。さらに，「一次形状容器の成形」，「該一次形状容器の個々の切断」及び「最終形状の成形」についても，「最終形状」の容器を得るための過程を示したものであり，各工程の具体的な態様は何ら限定されておらず，「最終形状」の容器の構成や特性に何らかの限定を加えるものではない。…訂正前発明２の…製造プロセスにより得られる容器は，別紙１の図Ｂ４に示されるような底部形状を有する態様の紙製包装容器も含まれる…。 
	負有△

	平成29年
（行ケ）
第10099号

＜森＞
一次判決

H27(行ケ)
10176<清水>
４つの書証～ｍが５以上は本件出願時の当業者が薄膜形成が困難と認識していたと判断した。
	ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ
*明細書に記載がない数値でも、実施可能な範囲に限定するときは新規事項追加でない。
⇒36条違反を解消するための補正・訂正は、明細書に記載なくても新規事項追加を免れ、適宜数値を限定可？
（サポート要件違反、明確性要件違反は？）
	…本件訂正は…アモルファスである本件化合物のｍの値が「１以上５０未満の整数」であったものを，「１以上５未満の整数」とするものであって，訂正後の数値範囲は訂正前の数値範囲を狭めるものである。したがって，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものではないものと認められる。また，本件訂正により一部の薄膜を除いたことにより，本件明細書に記載された本件訂正前の発明に関する技術的事項を変更したり付加するものではないから，本件訂正により，新たな技術的事項を導入するものではないと認められる（知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号・平成２０年５月３０日判決参照）。…

　原告は，本件明細書には，本件化合物のアモルファス薄膜を透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることが，当業者が実施可能な程度にすら記載されておらず，このことが本件明細書から自明であるとはいえない，と主張する。しかし，上記主張が認められるかどうかにかかわらず，…本件訂正により，新規事項を導入するものとはいえない…。
　原告は，本件化合物のアモルファス薄膜についてｍの値を５未満とした，新たな数値範囲の境界値が本件明細書に記載されていない，と主張する。しかし，前記…のとおり，本件発明は，本件化合物を活性層として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明である。…本件訂正によって記載された「ｍ＝５未満」という数値は，実施可能な範囲に数値を限定したにすぎず，それを超える技術的意義（臨界的意義など）があるとは認められないから，上記値の意義について本件明細書に記載されていないからといって，新規事項を導入するものということはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★★★

	令和1年
（行ケ）
第10165号

＜鶴岡＞
	保温シート

*特殊な製法・素材でない限り透光性あり
⇒明細書中に特殊な製法・素材の記載無し
⇒新規事項追加でない
⇒差戻後、特許庁では(一旦拒絶後)進歩性〇
	本件出願時における当業者は，織布又は不織布について遮光性能を付与するための特別な方法が採られていなければ，当該織布又は不織布は透光性を有するものであると当然に理解するものといえる。そして，…本件当初明細書等には，織布又は不織布から構成される本件カバー体につき，遮光性能を有する旨や遮光性能を付与するための特別な方法が採られている旨の明示的な記載は存せず，かえって，本件カバー体が通気性や通水性を有する旨の記載…や，本件カバー体の表面の少なくとも一部は本件カバー体を構成する材料がそのまま露出し，通気性や通水性を妨げる顔料やその他の層が形成されていない旨の記載…が存するところである。このような本件当初明細書等の記載内容からすれば，当業者は，本件カバー体を構成する織布又は不織布について，特殊な製法又は素材を用いたり，特殊な加工が施されたりするなど，遮光性能を付与するための特別な方法は採られていないと理解するのが通常であるというべきである。そうすると，本件当初明細書等に接した当業者は，本件カバー体は透光性を有するものであると当然に理解するものといえるから，本件カバー体が「透光性を有する」という事項は，本件当初明細書等の記載内容から自明な事項であるというべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有〇

	令和1年
（行ケ）
第10117号

＜鶴岡＞
	機械式駐車装置

*文言自体の解釈で、実施不可能な範囲を含まない
⇒新規事項ではない
*実施例に限定されない
	…発明の目的・意義という観点から検討すると，安全確認実施位置や安全確認終了入力手段は，乗降室内の安全等を確認できる位置にあれば，安全確認をより確実に行うという発明の目的・意義は達成されるはずであり，その位置を乗降室の内又は外に限定すべき理由はない…。この点につき，被告は，乗降室の外から目視で乗降室内の安全を確認することは極めて困難ないし不可能であると考えるのが技術常識であるから，本件明細書等において，乗降室外目視構成は想定されていないという趣旨の主張をする。しかしながら，…仮に乗降室が外からの目視が不可能な壁によって構成されている場合でも，出入口付近の適切な位置に立てば…乗降室外からであっても，目視により乗降室内の安全確認が可能である…。…「安全確認実施位置」とは，安全確認の実施が可能な位置を指すのであって，およそ安全確認の実施が不可能な位置まで含むものではない…。　
	勝有△

	令和1年
(行ケ)

第10132号

＜鶴岡＞
	ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット

*課題解決に不可欠でない構成は削除ＯＫ

=H26(行ケ)10087, H31(行ケ)10046

*補正後の発明に一体成型が含まれるかは新規事項と無関係
	原告は，本件補正により，複数のピンの各々が直接ベースに固定されているものを含むこととなったと主張するが，…実施例において，「ピンバー」は複数のピンについて多様な配置を実現するための構成であって，本件発明の課題解決に不可欠な構成ではないから，当初明細書等において，ピンバーが存在しない構成，すなわち，「ピンバー」を介さずにピンがベースにサポートされるという技術的思想が排除されていたということはできない…。また，原告は，「審決が，本件発明６のベースにサポートされたピンにつき，ピンとベースが一体成型の構成を含むと考えていることを踏まえると，そのような構成が開示されていないことは明らかである。」とも主張するが，本件補正は一体成型という具体的な構成を請求項に記載したものではないから，一体成型の構成が本件発明６に含まれるかどうかは，新規事項の追加に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない（それは，本件発明６の解釈の問題にすぎない。）。よって，原告の上記各主張はいずれも採用できない。
	勝有

△

	令和2年
(行ケ)
第10150号
＜森＞
	エクオール含有大豆胚軸発酵物
*分割要件〇～当初明細書中「8～15mg」の下限値のみをクレームアップした。
	【（訂正後）請求項１】　発酵物の乾燥重量１ｇ当たり，８mg以上のオルニチン及び１mg以上のエクオールを生成…製造方法

…当初明細書の段落【００５０】には，「エクオール含有大豆胚軸発酵物に含まれるオルニチンの含有量として具体的には，エクオール含有大豆胚軸発酵物の乾燥重量１ｇ当たりオルニチンが５～２０mg，好ましくは８～１５mg，更に好ましくは９～１２mg程度が例示される。」との記載があり，発酵物の乾燥重量１ｇ当たり８～１５mgのオルニチンが含まれることが好ましい旨の記載があるところ，上記③の構成は，当初明細書に例示された「８～１５mg」のうちの下限値により特定したものということができる。
	勝有〇

	平成22年
（行ケ）
第10265号

＜滝澤＞
	くつ下
*優先権当初明細書に記載が無い「実質的」等の記載が明細書に追記されたが、請求項１及び３の権利範囲が広がっていない。
⇒優先権主張〇
	　例えば，「尚，これまでの図１の説明において言う「実質的に同数」とは，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数と増加数との間に，編み立てに関与する編針の針数の約１０％程度が相違してもよいことを意味する。」という記載（本件訂正明細書【００１６】）や，「この針数の正逆方向の減少数は実質的に同数である。」（同【００１８】）という記載は，優先権当初明細書にはないものであるが，ここでいう実質的とは，いずれもＶ字の形状に関するものではなく，針釜が正方向に回動した際の針数の減少数又は増加数と，逆方向に回動した際の針数の減少数又は増加数の相違 に関するものである。そして，Ｖ字は，正方向に回動した際の回動端であるところの連結線ＨＪと連結線ＨＭ又は連結線ＮＴと連結線ＶＮによって規定されるものであるから，正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は，Ｖ字の形状，構造に影響しない。そうすると，優先権当初明細書に記載された発明と比較して，本件訂正発明の請求項１及び請求項３の権利範囲が広がっているということはできない。

	勝有△

	令和3年
(行ケ)
第10163号
＜菅野＞
	レーザ加工装置

*明細書中の図面から溝の不存在を看取し,除くクレーム訂正OK

⇒進歩性〇
	＜新規事項追加＞
訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に係る発明から、概念的に包含されていた「シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った溝が形成されているシリコンウェハ」ないし溝必須装置を除くにすぎないから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正事項１により、請求項１に係る発明の「レーザ加工装置」に新たな技術的事項が追加されることはない。本件明細書の記載に照らしてみても、…本件明細書等の図１及び図３は、加工対象物１上の切断予定ラインが図示された平面図であるが、図１のＩＩ－ＩＩ線に沿った断面図である図２、図３のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である図４のいずれにおいても、溝は形成されていないことが看取される。…図１ないし４によれば、「切断予定ライン」は記載されている一方で、「溝」は記載されていないところ、訂正前の本件発明において「溝」が存在することが前提となっているのであれば、「切断予定ライン」を記載しながら「溝」をあえて記載しないことは不自然というほかない。
＜進歩性＞

甲１１文献に接した当業者が、基板２０１から、半導体ウエハーの切断に利用される内部応力をもたらす溝部２０３を捨象することは想定し得ず、加工対象物として、ブレイクラインに沿った溝が形成されていない基板２０１を採用し、表面に溝が形成されていない基板２０１の内部側に形成された加工変質部を形成するよう改変を行う動機付けは存在しないのみならず、このような改変にはむしろ阻害事由がある…。
	勝有★

	令和3年
(行ケ)
第10150号
＜東海林＞
=令和3年
(行ケ)
第10151号
＜東海林＞
	船舶
*「除くクレーム」で本件発明の作用効果が変わらない。
⇒新たな技術的事項の導入に当たらない
⇒訂正要件〇
⇒進歩性も〇!!
	…「浸水防止部屋」は、タンクの機能を備えることが 許容されるから、「浸水防止部屋」には、タンクの機能を兼ねるものと、 タンクの機能を兼ねないものがあるものと認められる。本件明細書等には、浸水防止部屋としてタンクの機能を兼ねるもののみが記載されていると解すべき理由はないから、本件明細書等には、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」とともに、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」が記載されていると認められる。そして、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明と、タンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋」を備える発明は、いずれも本件明細書等に記載された発明であったから、…特許請求の範囲の請求項１の「浸水防止部屋」がタンクの機能を兼ねない「浸水防止部屋（ただし、タンクを除く。）」に訂正されて、タンクの機能を兼ねる「浸水防止部屋」を備える発明が除かれても、新たな技術的事項を導入しないことは明らかである。なお、本件訂正により、本件訂正後の発明が、側壁における隔壁の近傍が損傷を受けても、浸水防止部屋が浸水するだけで、複数の部屋に跨って浸水することはなく、船損傷時における複数の部屋への浸水を防止することができると共に、複数の部屋の大型化を抑制して設計の自由度を拡大することができるという本件発明の効果を奏することなく、新たな効果を奏する発明となると解すべき理由はない。そのため、本件訂正によって発明の作用効果が変わることによって新たな技術的事項が導入されたと解する余地もない。
	勝有★

	令和4年
(行ケ)
第10030号
＜菅野＞
	ポリエステル樹脂組成物の積層体
*「除くクレーム」は発明の課題に影響が及ばなければ、新たな技術的事項の導入に当たらない。
⇒訂正要件〇(訂正後の進歩性判断せず)
	…被告は、本件訂正事項２のような「除くクレーム」とする訂正は、第三者に明細書等の記載に関して誤解を与える可能性があり、不測の不利益を及ぼす蓋然性が高いものというべきである旨主張する。しかし、被告主張のような懸念が仮にあったとしても、それは、訂正後の請求項につき、明確性要件やサポート要件等の適合性を巡って検討されるべき問題というべきであるから、いずれにしても、本件事案において、この点をもって直ちに訂正を認めない理由とすることは相当でない。…
…訂正…によって「該積層体上に無機酸化物の蒸着膜が設けられ、その蒸着膜上にガスバリア性塗布膜が設けられてなるもの」を除外することにより、新たな技術的事項が導入されるわけではなく、新規事項が追加されるものではない。本件発明の課題は、バイオマスエチレングリコールを用いたカーボンニュートラルなポリエステルを含む樹脂組成物からなる層を有する積層体を 提供することであって、従来の化石燃料から得られる原料から製造された積層体と機械的特性等の物性面で遜色ないポリエステル樹脂フィルムの積層体を提供すること（【０００８】）であるが、上記除外によってこの技術的課題に何らかの影響が及ぶものではない。
	勝有〇

	令和4年
(行ケ)
第10092号
＜東海林＞
	プログラム
*出願時の技術常識であれば、当初明細書に明記されていなかった事項を含む形容詞句を追加しても、新規事項追加にあたらない。
（※形容詞句の追加が拡張に当たる可能性がある。）
	【請求項１（第２次補正後）】…数値が高い程前記対戦ゲームを有利に進めることが可能な所定のパラメータである強さの下限値及び上限値により定められた強さの各段階のうち、前記ユーザがいずれの強さの段階であるかを決定する…プログラム。（※下線部が第２次補正で追記した部分）
…当初明細書等に記載の発明と第２次補正後の明細書等に記載の発明は、課題を共通にするものであり、また、それらの技術的意義も同じである…。…「ゲーム」分野における技術常識に関して、「ユーザ」の「強さ」に、攻撃力及び防御力以外に、体力、俊敏さ、所持アイテム数等が含まれることが本願の出願時の技術常識であった…。…対戦ゲームにおいて、強さに大差のある相手ではなく、ユーザに適した対戦相手を選択するという発明の技術的意義に鑑みれば、当初明細書等記載の「強さ」とは、ゲームにおけるユーザの強さを表す指標であって、ゲームの勝敗に影響を与えるパラメータであれば足りると解するのが相当であり、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」とすることは、発明の一実施形態としてあり得るとしても、技術常識上「強さ」に含まれる要素の中から、あえて体力、俊敏さ、所持アイテム数等を除外し、「強さ」を「攻撃力と防御力の合計値」に限定しなければならない理由は見出すことができない。言い換えれば、「強さ」を「攻撃力及び防御力の合計値」に限定するか否かは、発明の技術的意義に照らして、そのようにしてもよいし、しなくてもよいという、任意の付加的な事項にすぎない…。
	勝有△

	令和4年
(行ケ)
第10125号
＜清水響＞
	２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物

*先行技術と同一である部分のみを除くことは訂正要件ではない。
*進歩性欠如の先行技術と実質的に同一と評価される蓋然性がある部分を除いたと認定した。⇒影響あり?
	…特許請求の範囲を訂正するときは、…先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は…甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、…甲４には…「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から…ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。…この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ…とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。
	勝有△

	令和4年
(行ケ)
第10112号
＜本多＞
	有料自動機の制御システム
*課題解決と無関係の細部については、当初明細書に例示されていないものが補正後に含まれてもＯＫ
	…本件補正後の本件発明１は、本件補正前と同様に、入力される信号の種類や「運転中」か「否か」を判断する具体的方法によらず、ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置から管理サーバに「運転中か否かを示す情報を出力」することができていれば課題を解決し得るものであるから、課題解決手段を構成する「監視して送信」や「情報を出力」との構成についての細部である、入力される信号の種類や判断方法といった個別要素は、当初明細書等において当該構成に包括されていたものであったといえる。仮に入力される信号の種類や判断方法として当初明細書等に例示されていないものが補正後の本件発明１に含まれることになったとしても、当初明細書等を総合して得られる技術的事項に対し新たな技術的事項を付加することにはならない。
	勝有△

	令和3年
(行ケ)
第10133号
＜本多＞
	回転子積層鉄心の製造方法
*原出願明細書中で深く検討されても必須でない
	…原告は…明細書等に記載された発明は、逃げ空間あり構成を必須とするものであるなどと主張する。しかし、最初の親出願の明細書中、発明が解決しようとする課題等において、かしめ部・逃げ空間あり構成に係る事項が特に取り上げられて深く検討されているとしても、そのことから直ちに、最初の親出願の明細書等に記載された発明が上記構成を含むものに限定されるものではない。…したがって、本件発明１は、原出願の明細書等に記載されていたものと認められる。…
	勝有△


補正（、訂正、分割）における新規事項追加、「除くクレーム」とする補正・訂正・分割≪敗訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	平成12年

(行ケ)
第396号
	中通し釣竿

⇒分割要件違反

（審決取消）

*明細書から上位概念の技術的思想を読み取ることができないとして分割を却下した事例
	　…（本件）登録明細書・図面の上記認定の記載の下では，軸長方向に長い長孔であることの技術的意義は，その長孔に管状ガイドを傾斜させて挿通させることを可能ならしめることにあるのであって，管状ガイドの存在を抜きにしての技術的意義はなんら存在しない…。したがって，訂正事項１記載の効果は，登録明細書・図面に記載された事項ということのできない…。しかも，同記載は，単に，登録明細書に記載されていた構成の効果を追加記載したというにとどまらず，管状ガイドを挿入せずに竿管に長孔を設けるという構成をも追加記載したものというべきであり，登録明細書・図面に記載された事項ということができない…。
　被告は，訂正事項(2)は，原出願明細書の段落【００１５】ないし【００１７】及び図１に記載されている旨主張する。しかし，環状ガイドリング及び外枠筒が，それだけを取り出してみれば，登録明細書等の実施例に記載されている構成であるとしても，実施例に記載された個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく，個々の構成の技術的意義を踏まえ，当業者が一つの技術思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得るのである。被告の主張は，結局のところ，登録明細書に記載された環状ガイドリング及び外枠筒の技術的意義と離れて，別な技術内容を有する環状ガイドリング及び外枠筒が登録明細書等に記載されていると主張するものであり，失当である。…　　
	負不★

	平成14年

（行ケ）第521号
	免震方法及び該方法に使用する免震装置

*図面から上位概念の技術的思想を読み取ることができないとして補正を却下した事例
	　…滑り支承を上記のとおりに配置することが，当初明細書等の明細書に何ら記載されていないことは，上記のとおりであり，明細書が引用する図2の図示を参照するとしても，願書に添付した図面は，本来，当該発明の具体的構成を図示してその技術的内容を理解しやすくするため，明細書の補助手段として使用される任意書面であって，明細書の記載を補完するものであり，所定の様式が定められている（特許法施行規則25条，様式30）とはいえ，設計図面に要求されるような正確性をもって図示されるとは限らない。加えて，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に配置する」とは，図2に示された横断面矩形の建物の場合において，上部建物の略中央部に滑り支承を周方向に配置することに限らず，例えば，…に配置する（参考図－2），…に配置する（参考図－3）などの下位概念を包含する上位概念の技術的思想に相当するものである。ところが，図2の図示からは，…に配置する（参考図－2）か，…に配置する（参考図－3）かは明らかでないから，結局，図2からは，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に配置する」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできない。さらに，被告が主張するように，仮に，中央部が，「参考図－4」に記載した斜線部であるとすると，「建物の略中央部の周方向」は，参考図－4に示されるように，斜線から成る略正方形の各頂点のみならず，各辺をも含むこととなるが，当初明細書等の図2から読み取れることは，中央部（参考図－4の斜線部）の略正方形の四つの頂点に，弾性滑り支承（同図の「○」印）が配置されていることにとどまり，本件補正に係る「建物の略中央部の周方向」の一形態である上記略正方形の辺上に配置した弾性滑り支承（同図の「●」印）は，当初明細書等の明細書に何ら記載されていないのであるから，当該弾性滑り支承（同図の「●」印参照）をも含む「滑り支承」を，「上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」ことは，新規事項というほかはない。したがって，図2からは，当業者が，「滑り支承を上部建物の略中央部に周方向に複数配置する」という上位概念の技術的思想を読み取ることはできない…。　
	負不★

	平成15年(行ケ)
第230号
	磁気部材を有するモータ

*増項補正の一般論
*H17(行ケ)10192同旨

*H23(行ケ)10226同旨
*H19(行ケ)10335同旨
*H26(行ケ)10057同旨
	　特許法36条4項2号…にいう「特許請求の範囲の減縮」は，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，かつ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項とは，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そうであってみれば，増項補正は，補正後の各請求項の記載により特定される各発明が，全体として，補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても，上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がない限り，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。
	負不△

	平成26年

(行ケ)
第10057号

＜石井＞
	入金端末

*増項補正の一般論

	　…特許法１７条の２第５項２号の…は，かっこ書を含めてその要件を明確に規定しているのであるから，問題となる補正が同号の「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するといえるためには，それがいわゆる増項補正であるかどうかではなく，①特許請求の範囲の減縮であること，②補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであること，③補正前の当該請求項に記載された発明と補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること，という要件…を満たすことが必要であり，かつそれで十分である…。
	負不〇

	令和3年

(行ケ)
第10097号

＜大鷹＞
	ゴルフスイングモニタリングシステム
*増項補正の一般論
*構成削除
⇒減縮でない
⇒補正要件違反
	　…補正により新しい請求項を追加する増項補正であっても、補正後の新しい請求項がそれと対応関係にある補正前の特定の請求項の発明特定事項を限定するものであれば、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するものと解される。…
本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０と対応関係にある…。…本件補正後の請求項８は、本件補正前の請求項１０の発明特定事項から…との構成を削除した請求項であるところ、この削除によって、本件補正前の請求項１０の発明特定事項を限定したものと認めることはできず、かえって…上位概念化したものといえるから、補正事項１は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものと認められない。（★増項補正は、特技懇no.307参照）www.tokugikon.jp/gikonshi/307/307kiko1.pdf
	負不〇

	平成14年

（行ケ）第207号
	ゴルフウッドクラブ

*明細書中の任意の数値限定を組合せる訂正が否定された

(判決文要精査)
	　【（訂正後の）請求項１）】　ロフト角度１６度以下であって，フェース面の高さが４０ｍｍ以上で，ヘッドの容積Ｖが２７０～４５０ｍｌであり，ヘッド重量Ｇが１６０～１９０ｇであり，シャフトの長さＳが１２５ｃｍ以上であって，シャフトの長さＳが下記不等式（Ａ）の範囲にあることを特徴とするゴルフウッドクラブ。２９８－１．０２３Ｇ≦Ｓ＜３１５．８－１．０２３Ｇ　（Ａ）
…本件訂正に係るシャフトの長さ125cm以上とヘッド重量160～190gは，実験式（A）を適用できるシャフト長さとヘッド重量の領域の範囲を特定したものであって，両者の関係を示したものではないと主張されるが，シャフトの長さの下限規定と，ヘッド重量の下限及び上限規定は，共に組み合わせて実験式（A）が適用できる領域の範囲を特定しているものであるから，これら相互の値が関連性を有することは明らかである。明細書に記載されていた数値範囲は、もともと対応する諸条件が相違することで3つのジャンルに分けて記載されていたものであり、これを無視した適宜の組み合わせを行うと、明細書記載の発明を誤って把握したものとなる故に、適切な訂正とはいえないので訂正は許されない。　　　
	負不○

	東京高判
平成15年

（ネ）

第206号
	紫外線遮蔽性を有する繊維構造体…

*多義的記載を一義的記載への訂正は×
	　…本件明細書の特許請求の範囲及びこれに対応する発明の詳細な説明における「波長400～1200mμの可視光線」との記載については，（1）の解釈及び（2）の解釈とも可能であり，原告主張のように，（1）の解釈のみが正しく，（2）の解釈が成立する余地はないということはできないから，本件訂正は，本件明細書の記載から自明な事項ではなく，本件明細書に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえない。　　　　　　　
	負不○

	平成17年(行ケ)
第10099号
	画像処理システム

*容易想到としても、分割要件違反
	　原出願当初明細書の記載を素直に読了すれば，そこに記載された発明の「デジタル画像データ」は，現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データのみが記載され，それ以外の「デジタル画像データ」についての記載はないと認められる。
　…原出願当時，①デジタル画像データを作成する装置として，テレビカメラ，スキャナ，電子カメラ，ビデオカメラなど，種々の装置，②上記種々の装置のいずれかにより作成した，いずれのデジタル画像データに対しても，パソコン等の画像処理装置により，所定の画像処理を施すことは，いずれも周知であったことが認められる。しかし，一般にデジタル画像データを作成する装置として，テレビカメラ，電子カメラ，ビデオカメラが周知であっても，原出願当初明細書には，装置の構成として，これらの手段やこれによって作成されたデジタル画像データを画像処理システムに取り込む装置は何ら記載がない以上，テレビカメラ，電子カメラ，ビデオカメラで得られた「デジタル画像データ」が撮影者側で編集され，ラボ側システムに送信されてプリントされることが，原出願当初明細書の記載から自明であるということはできない。…
　電子カメラなどにより作成したデジタル画像データの画像処理システムと，フィルムの像を読み取って得られたデジタル画像データの画像処理システムとが，同じ目的及び効果を有するものであるとしても，デジタル画像データの入力手段が異なるものであれば，この点でシステムや装置の構成が異なることは明らかである。構成の異なる二つの発明が同一の目的及び効果を有するとしても，両者が同じものであるということはできないから，発明の目的及び効果に関する記載から，「デジタル画像データについて撮影済みネガフィルムをスキャナで読み取ったものに限定されない」発明が原出願当初明細書に記載されていたとすることはできない。…画像処理システムの一部を構成する送信データ構成や送信システムが，「デジタル画像データ」を限定するものでないとしても，現像されたネガフィルムの像を読み取ることによって得られたデジタル画像データ以外の「デジタル画像データ」についての記載がない以上，「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたということはできない。…

　原出願当初明細書の記載から，「デジタル画像データ」がスキャナに限らず電子カメラなどが形成するデジタル画像データでもよいことが，当業者は容易に実施できる程度に理解することができるとしても，このことによって，「対象画像を読み取ってデジタル画像データに変換する手段」がスキャナ手段に限定されない発明が原出願当初明細書に記載されていたことになるものではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成16年(行ケ)
第5号
	アンモニア冷凍装置

*比較例を根拠とする分割出願は×
	　…原告らは，原明細書における比較例7及び8の化合物は本件化合物の化学構造を有するものであり，これらの化合物は，第1発明の関係では比較例として挙げられたものではあるが，第2発明については実施例としての位置付けを有しうるものであるから，原明細書には本件化合物を基油とする潤滑油を用いたアンモニア冷凍装置の開示もなされているに等しいと主張する。…

　しかしながら，比較例7及び8の化合物に対しては，原明細書において「冷凍サイクルに使用できないものである」という否定的な評価が明確に与えられているのであり，このようなものを取り上げて，逆に，実施例としての位置付けを与えることは，原明細書に接したその発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者の理解の範囲を超えるものであるといわざるを得ない。したがって，かかる比較例7及び8が原明細書に記載されていたことは，原明細書において本件化合物を用いた冷凍装置が「その発明の属する技術分野における通常の技術的知識を有する者においてこれを正確に理解し，かつ，容易に実施できる程度に記載されている」ことを根拠付けるものでない…。　　
	負不○

	平成19年(行ケ)
第10177号
	写真画像の選択システム及び方法
*当初明細書中の技術的思想の創作が否定され補正却下
	　本願当初発明は，「画像ファイル」について，「複数の画像をもつ写真ファイルを走査して画像ファイルを作成し」との構成となっていたところ，本願補正発明においては，「少なくとも１個の高解像度画像に関する画像ファイル」という記載となっており，画像ファイルの作成手段についての限定がされておらず，ネガあるいはスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含するものとなっている。…

　当初明細書においては，ネガ又はスライドから画像ファイルを作成する工程を前提とする発明について記載されており，かつ，同工程は，当初明細書において，欠点のある従来技術であり，解決すべき課題とされていたものであって，要するに，当初明細書に記載された発明は，ネガ又はスライドから選択画像を見つけ出そうとしても，識別しにくく，手間がかかったり，誤発注をしやすいという問題意識から出発して，上記発明を完成させるに至っているのであるから，ネガ又はスライドの印画作成は，当初明細書に記載された発明に特徴的なものであったと認められ，ネガ又はスライドの印画作成とは無関係な技術を対象としていないことが明らかである。…

　発明は，技術的思想の創作であるが（特許法２条），ここに「技術」とは，一般に，「①物事を巧みにしとげるわざ。技芸。②自然に人為を加えて人間の生活に役立てるようにする手段。また，そのために開発された科学を実際に応用する手段。科学技術。」（大辞林第３版），「①物事をたくみに行うわざ。技巧。技芸。②（technique）科学を実地に応用して自然の事物を改変・加工し，人間生活に役立てるわざ。」（広辞苑第５版）などとされているとおり，科学を現実に応用して人間生活に役立てるという目的を達成するための具体的手段であるから，発明における創作は，所期の目的すなわち技術課題を達成するための手段としての技術的思想でなければならないものと解すべきである。
　本件についてみると，ネガ又はスライドを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する部分，すなわち，原告が「低解像度の画像ファイルをデータ転送の対象とし，高解像度の画像ファイルから印画を行うという発明」と主張するものは，前記のとおり，当初明細書中に，従来技術との関係で技術課題が設定されているわけではないから，単に，そのサービスに関する部分のみを取り出しても，そこに出願人による技術的思想の創作である発明が存在すると認めることはできない。当初明細書の上記記載からいえることは，ネガを返却した後の，画像ファイルを保存しておいた場合に行うサービスに関する技術が当業者に開示されているというのみであって，それ以上のものではない。
　したがって，ネガ又はスライドをスキャンすること以外の工程により作成された画像ファイルをも包含する本件補正が当初明細書に記載した事項の範囲ではないとした審決の判断に誤りはない。　　　
	負不○

	平成22年
(行ケ)
第10117号
	自動装着機の作動方法

審決は補正却下

⇒審決維持
	　「特許請求の範囲の減縮」は限定的減縮（平成14年改正前特許法17条の2第4項2号（現行特許法17条の2第5項2号））でなければならないところ，本件補正に係る新請求項は，旧請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を単に限定しただけではなく，新たな技術的事項を付け加えていることから，「特許請求の範囲の減縮」に当たらない…。
	負不△

	平成18年

（ネ）

第10077号

＜飯村＞
	インクジェット記録装置用インクタンク
⇒分割要件違反

*(発明の課題解決に)不可欠の構成要件の削除は新規事項追加となる
	　本件分割出願に係る本件発明1には「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成要件の記載はない。

　そして，本件原出願の当初明細書等には，「インクタンクのインク取り出し口を封止する部材」を「先端が鋭くないインク供給針でも貫通できるフィルム」とするインクジェット記録装置用インクタンクに関する発明が記載されているが，フィルムを保護するための「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成が不可欠なものとして記載されていることが認められる。しかし，本件原出願の当初明細書等には，この構成要件を欠く本件発明1については，全く記載はなく，当初明細書等の記載から自明であると認めることもできないから，本件分割出願は，本件原出願との関係において，不適法なものであり，本件分割出願の出願日は，本件原出願の時まで遡及することはなく，現実の出願日となる。…
　本件原出願の当初明細書等は，「インク取り出し口の外縁をフィルムより外側に突出させる」との構成を具備しない技術には課題が残されていることを明確に示して，これを除外していると解される。したがって，本件原出願の当初明細書等のいかなる部分を参酌しても，上記の構成を必須の構成要件とはしない技術思想（上位概念たる技術思想）は，一切開示されていないと解するのが相当である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不○

	平成21年

（行ケ）

第10049号

＜飯村＞
	細断機

審決は分割却下

⇒審決維持

*発明の課題解決に必須の構成の削除は新規事項追加となる
	　原告は，分割出願に際して本件原出願明細書から削除された構成である「本件連結材」は，細断機の作動時にも非作動時(…)にも，細断機として必要な剛性を確保する上で不可欠な構成要素ではなく，その削除は，新たな技術的意義を追加するものでもないし，当業者であれば，本件原出願明細書において「本件連結材」を有しない発明が記載され，又は「本件連結材」が任意の付加的事項であることが記載されているのも同然であると理解することができる…旨主張する。しかし、…
　「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」（本件連結材）は，細断機の剛性を大きくするという発明の解決課題を達成するための必須の構成であり，本件原出願明細書には，同構成を有する発明のみが開示されており，同構成を具備しない発明についての記載，開示は全くなく，また，自明であるともいえない。

　したがって，「左右の固定側壁の上部前部に渡し止められた連結材」との記載部分を本件原出願明細書の「特許請求の範囲」の記載から削除したことは，細断機の剛性確保に関して，新たな技術的意義を実質的に追加することを意味するから，本件分割出願は，もとの出願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内においてしたものではなく，分割出願の要件を満たしていないから，不適法である。　　　　　　

	負不○

	平成25年

（行ケ）

第10070号

＜富田＞
	レンズ駆動装置

⇒分割要件違反

*発明の課題解決に必須の構成の削除は新規事項追加となる
	　原出願発明では，内側周壁について特定されているのみならず，原明細書にも，内側周壁がない構成は記載されていない。しかも，原明細書…には，原出願発明の第１実施の形態が内側周壁を有することを前提とした上で，「マグネット１３が対向する開口部４の縁４ａのみに内側壁３ｇを形成しても良い」と記載されている。当該記載は，少なくともマグネットが対抗する開口部の縁には内側壁又はこれに対応する内側周壁を形成することを必須とする旨の記載であるから，原明細書には，磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明が記載されているというべきである。そうすると，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る発明を含む本願発明は，原明細書に記載されているということはできない。
　また，内側周壁を有するレンズ駆動装置は，内側周壁の厚さ，外側周壁とコイルとの間隔分が寸法上余計に必要となることが明らかであるから，内側周壁を有しない構成を採用することにより，レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有するものである（この点については，原告らも，…従来，当業者は，常に磁気回路上のメリットと，小型化及びコストアップに代表されるデメリットとを比較して，内側周壁や内側壁を設けるか否かを選択し，レンズ駆動装置を設計しているものであると主張している。）。そうすると，レンズ駆動装置としての寸法を更に小さくすることができるという技術上の意義を有する，内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明は，磁路を形成するために内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということもできない。…
…内側周壁を有しないレンズ駆動装置に係る本願発明が，内側周壁を必須の構成とする発明に関する原明細書の記載から自明であるということができない以上，特定事項Ａ，特定事項Ｂ及び特定事項Ｃの構成が原明細書の記載から自明であるからといって，分割要件を充足するものということはできない。…原告らは，原明細書から発明を抽出する際に，何を構成要件とするかは出願人が定めるものであり，出願人である原告らは，内側周壁を構成要件として抽出していないが，原明細書に内側周壁が記載されているからといって，分割出願の際に，その内側周壁を発明の構成要件として必ず記載しなければならないものではないなどと主張する。確かに，原明細書からいかなる発明を抽出するかは出願人の選択に委ねられるものではあるが，当該選択は，分割出願の要件を充足する限度で許されるにすぎない。 　　　　　　　　 　　
	負不○

	平成22年
（行ケ）
第10325号
	ペレット状生分解性樹脂組成物

*補正が，１７条の２第４項４号括弧書きの「拒絶の理由を示す事項についてするもの」に該当しないとして補正却下された
	　最後の拒絶理由通知においては，まず，［理由１］において，「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」混練する旨は当初明細書等に明示的に記載されていないし，自明でもないと指摘して，法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとし，さらに，［理由３］において，「(2) 請求項１における『僅かに』なる記載は多義的に解され不明瞭である」として，「僅かに」という記載に限って法３６条６項２号に規定する要件を満たしてない旨指摘している･･･。
　以上によれば，最後の拒絶理由通知において明りょうでないと指摘された記載は，文中の「僅かに」という記載のみであることは明らかであるから，「前記生分解性天然樹脂（Ａ）の熱分解温度よりも僅かに低い混練温度で」という記載全体を削除する本件補正は，審査官が「拒絶の理由に示す事項」の範囲を超え，むしろ［理由１］で指摘された新規事項の追加についての拒絶理由を回避するためになされたものと認めるのが相当である。したがって，補正事項１は，法１７条の２第４項４号括弧書きの「拒絶の理由を示す事項についてするもの」に該当しない…。　　　　 
	負不△

	平成20年
（行ケ）
第10276号
	フルオロエーテル組成物及び，ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法

（｢実施可能要件｣も、要CHECK!!）
	　原出願明細書等に，「水飽和セボフルランを入れて，ボトルを回転機に約２時間掛けること」という態様の「被覆」以外に，ルイス酸抑制剤の量に応じて，適宜変更可能な各種の態様を含む広い上位概念としての「被覆」が実質的に記載されているとはいえない。…以上のとおり，原出願明細書等には，構成要件（Ｄ），すなわち，「該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程」は記載されておらず，その記載から自明であるともいえないから，分割要件を満足するとした審決の判断は誤りである。　　　　　　　　　　　　　

	負不○

	平成19年(行ケ)
第10432号
	ダイヤル錠のラッチ

*新たな技術的事項を導入した

⇒補正却下
	…本願において，「ばね掛けに係合されたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成における「掛け止められる」は，「引っ掛けて離れないようにする，固定する」との意味に理解するのが相当であるが，そのような構成が付加されることは，例えば，ラッチばねの横ずれ防止効果や「はずれにくくする」との効果やラッチとラッチばねの設置の位置関係の自由度の拡大効果など技術的な観点から新たな事項が付加されるものと解される余地が生ずる。

　本件出願当初明細書には，ラッチばねで付勢させた平板状のラッチを備えたダイヤル錠において，「『高分子材料から成る耐摩部片』を用いること」，及び「『金属材料製のラッチ本体』と『高分子材料から成る耐摩部片』との固着方法」についての記載はあるものの，専らその点の開示に尽きるのであって，「ラッチばねの端部」と「耐摩部片」との位置関係について開示又は示唆する記載がないことはもとより，図３においても，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部が「ばね掛け」（ばね止め）の周囲に位置することが示されているが，「ラッチばね」のラッチ本体側の端部と「ばね掛け」（ばね止め）との位置関係，係合の有無，態様は何ら示されていない。そうすると,「ばね掛けに係合させたラッチばねの端部を耐摩部片に掛け止める」との構成は，本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との対比において，新たに導入された技術的事項である…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成20年
(行ケ)
第10168号
	容器

*新たな技術的事項を導入した

⇒補正却下
	　本件出願当初明細書には，ケースそのものを目印として使用することの記載ないし開示はない。すなわち，ケースは，本来的には，物品などを収容するためのものであるのに対し，目印は，外部から視覚を通じて区別するための手段であるから，両者はその意義及び機能において相違するところ，本件出願当初明細書及び図面のいずれにおいても，ケースの形状や色彩等を，視覚を通じて区別する機能を有するものとして使用することを記載，示唆する記載はない。したがって，本件出願当初明細書及び図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項によっても，ケースそのものを目印として用いるとの事項は，新たに導入された技術的事項というべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成22年

(行ケ)
第10402号
	抗菌，抗ウィルス，及び抗真菌組成物，及びその製造方法

*新たな技術的事項を導入した

⇒補正却下
	　…特許法１７条の２第３項の「明細書，特許請求の範囲又は図面…に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は，「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるというべきところ，当初明細書等の全ての記載を総合しても，本願補正発明の抗菌，抗ウイルス及び抗真菌組成物において，酸化能力を有する試剤である過酸化水素やアズレンキノン等のキノンが，さらに酸化を受けた後に組成物中でその作用を発揮するということはできないので，当初明細書等に，酸化を受けて酸化能力を有する試剤に変換される物質を酸化能力を有する試剤に含めることが記載されているということはできない。　　 
	負不△

	平成21年
(行ケ)
第10400号
	インターネットを利用した顧客支援システム
	　当初明細書及び図面には，ダウンロードページの細部項目メニュ画面中の使用案内ボタンをクリックした場合，使用案内ページのどの画面に移動するかについて，明確な記載が認められず，当初明細書及び図面の記載を総合すると，使用案内ページのモデルメニュ画面に移動すると解するのが，最も自然な画面移動であって，選択したパソコンモデルに対応した，細部項目のメニュ画面やグラフィック情報及びテキスト情報を提供する画面などに直接移動することを示唆する記載は，当初明細書及び図面には見当たらない。…

　したがって，上記の補正事項を実現するために，前記のような直接的な画面移動を実現することは，各種のサービスページに共通して，選択されたパソコンモデルの種類を認識・保存するとの技術的事項を導入するものであり，また，移動メニュの同じサービスページのボタンであっても，そのボタンが設けられている画面(又はその表示内容)によって，ボタンをクリックした場合の移動する先の画面又はその表示内容が異なるという技術的事項を導入するものであるから，当初明細書及び図面に記載された事項ではなく，明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるということはできない。　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成23年

(行ケ)
第10030号
	スロットマシン

*新たな技術的事項を導入した

⇒訂正を認めた審決を取り消した
	　…当業者は，本件明細書の全ての記載を総合することにより，「共通フラグ」について，設定値についての１ビット（賭け数についての１ビットのフラグを設定する場合は併せて２ビット）のデータであるとの技術的事項を導くことが認められる。
　他方，本件訂正に基づく「区別データ」は，「複数種類の許容段階に共通して判定値データが記憶されているか該許容段階の種類に応じて個別に判定値データが記憶されているかを区別する」ためのデータであって，「フラグ」であるとの限定や１ビットであるとの限定もないから，１ビットを超えるデータを含むと理解される。また，１ビットを超えてビット数を増大させることができるならば，判定値データの分類を限りなく細かく設定することができるので，上記解決課題に沿わないような記憶態様を作出することが可能となる。すなわち，本件訂正に基づき請求項１に「区別データ」を加入することは，単に，１ビットを超えるデータを含むことになるのみならず，願書に添付された本件明細書に開示された発明の技術思想，解決課題とは異質の技術的事項を導入するものというべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不○

	平成24年
（行ケ）
第10154号
	サーバ…

*新たな技術的事項を導入した

⇒補正却下
	　補正された事項が当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものと認められるには，当初明細書等に明示の記載がなくても，これに接した当業者であれば，出願時の技術常識に照らして，当該事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項も含むものと解されるが，仮に「視聴率と番組表とを別々に送信・受信すること」が周知技術と認められるとしても，「番組表データの送信が視聴指標及び録画予約指標の送信と区別されること」及び「視聴指標及び録画予約指標を受信した利用者装置において，これらとは別に受信された番組表データに基づいて，視聴指標と録画予約指標とが番組表上の番組に対応づけられた，現在放送中の番組に対応する前記視聴指標と前記録画予約指標とを含む番組表を出力すること」が，当初明細書等に記載されていると同然であると理解する事項とは認められない。　
	負不△

	平成23年
（行ケ）
第10261号
	リニアモータ式単軸ロボット

分割要件×

*図面から分割に係る構成を読み取れないと判断した

Cf.H22(行ケ)10034
	　本件特許明細書等の【図２】には，ヘッド２１配置側とは反対側の側面部にのみ放熱フィンが図示されているが，同図については，リニアモータ式単軸ロボットの縦方向のどの部分における横断面図であるかの指摘がない。【図２】には，ヘッド２１の断面図が描かれており，【図１】…では，中央部分にヘッド２１が記載されているから，ヘッド２１を含む部分の横断面図であると認められるが，ヘッド２１を含む部分は，全体からみれば僅かな部分にすぎない（ヘッド配置側の側面部の全長にわたって，多数の放熱フィンが形成されていないとは必ずしもいえない。）。したがって，【図２】の記載からは，ヘッドが設置されている側の側面部における，放熱フィンの有無や数を特定することはできない。このように本件特許明細書等にほとんど説明がない「放熱フィン」の構成について，これらの記載に接した当業者が，【図２】の上記図示から，ヘッド配置側の側面部において多数の放熱フィンが存在していないことを読み取ることはできないというべきである。

　原告は，製図法における全断面図の性質（全断面図は，当該製品の基本的な形状を表わす性質のものである。）等から【図２】の断面構造は可動部２全体に共通の構成であると理解できる旨主張する。願書に添付すべき図面について，特許法施行規則２５条は，様式３０により作成しなければならないと規定し，様式３０〔備考４〕は，「原則として製図法に従って……描くものとし……」と規定し，〔備考９〕は，「図中のある個所の切断面を他の図に描くときは，一点鎖線で切断面の個所を示し，その一点鎖線の両端に符号を付け，かつ，矢印で切断面を描くべき方向を示す。」と規定するが，同図について切断面の個所の指摘がないことは上記のとおりである。原告は，【図２】は，その断面奥が片側多数フィン構成となっていると見るべきであり，これは断面部分のみならずその奥部分まで描かれるという断面図の性質から導かれる帰結であると主張するが，原告が引用するＪＩＳ製図法等においても断面奥部分の図示が省略されることがある…。本件特許明細書等には，【図２】の断面構造が可動部２全体に共通の構成である旨の記載はなく，【図２】から原告主張の構成を把握することはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不○

	平成23年
（行ケ）
第10391号
	発光ダイオード

分割要件×

*明細書記載の効果を奏する構成として、具体的に記載された組成のみを当業者は理解するとした
	　…明細書…【０１０１】以下の記載及び【図１３】には，以下の実験結果について説明がされている。…下部構成を採用する等同一条件の下での実験において，本件組成に属する蛍光体を使用した場合（実施例１）では，水分による劣化を防止できるとの効果が得られたのに対し，本件組成に属しない蛍光体を使用した場合（比較例１）では，高温多湿条件下で早期劣化の結果が生じ，その結果に相違が生じた。…当業者であれば，「(下部構成を採用した場合には，)水分による劣化を防止することができる」との原出願の明細書の記載部分は，本件組成に属する蛍光体について述べたものであると認識，理解するのが自然であるといえる。…当業者において，【００４７】に記載された表面構成と下部構成が本件組成に属しない蛍光体についても選択可能であると理解するとまでは認められない。…
　被告は，本件組成に属しない蛍光体についても，効果が得られる場合がある旨の実験結果…を提出する。しかし，分割が許されるためには，原出願の明細書に本件発明についての記載，開示があること（当業者において，記載，開示があると合理的に理解できることを含む。）を要するから，…上記実験結果…をもって，前記の結論を左右することはできない…。　
	負不○

	平成23年
（行ケ）
第10431号
	液晶用スペーサー

*明細書中で、任意に選択可能な物質として列挙されている物質を必須成分とする訂正を新規事項追加とした。（従来の実務からは、厳しい判断か…。）
	　【（訂正後の）請求項１）】　表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上とからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなることを特徴とする液晶用スペーサーであって，かつ，／前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含み，／前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上は，メチルメタクリレートを含み，／前記グラフト共重合体鎖の前記導入は，表面に前記グラフト共重合体鎖が導入されていない重合体粒子に，前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上と前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上をグラフト重合するものである，／前記液晶用スペーサー

　…本件明細書には，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては，何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は，多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず，他の単量体とは異なる性質を有する単量体として，優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。
　すなわち，本件発明の具体的態様である実施例１ないし１３のうち，実施例１０及び１１やその他の記載によると，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているものということはできるが，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから，本件明細書の記載をもってしても，上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。

　また，実施例１０及び１１によると，ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ本件発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と，「メチルメタクリレートを必須成分として含む該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「メチルメタクリレート，又はメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレート」と，いずれも機能上等価であり，それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。…
　以上のとおり，本件明細書の全ての記載を総合しても，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上，訂正事項１及び２により，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは，本件明細書の実施例１０及び１１を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり，許されるものではない。
	負不★★★

	平成25年
（行ケ）
第10346号

＜石井＞
	水晶発振器の製造方法

*明細書中で、２つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした。（従来の実務からは、厳しい判断か…。）
⇒訂正要件×
	【（訂正後の）請求項１）】第１音叉腕の上下面の少なくとも一面に，中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍより小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝を形成する工程と，第２音叉腕の上下面の少なくとも一面に，中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍより小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝を形成する工程と，…
　…本件特許明細書には，【００４１】に，中立線を残して，その両側に溝を形成し，音叉腕の中立線を含めた部分幅Ｗ７は０．０５ｍｍより小さく，また，各々の溝の幅は０．０４ｍｍより小さくなるように構成する態様，及び，このような構成により，Ｍ１をＭｎより大きくすることができることが記載されている。また，【００４３】には，溝が中立線を挟む（含む）ように音叉腕に設けられている第１実施例～第４実施例の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比ｒ１が２次高調波モード振動の容量比ｒ２より小さくなるように構成されていること，及び，このような構成により，同じ負荷容量ＣＬの変化に対して，基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が２次高調波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載されている。

　しかし，上記【００４１】と【００４３】の各記載に係る構成の態様は，それぞれ独立したものであるから，そこに記載されているのは，各々独立した技術的事項であって，これらの記載を併せて，本件追加事項，すなわち，「中立線を残してその両側に，前記中立線を含めた部分幅が０．０５ｍｍより小さく，各々の溝の幅が０．０４ｍｍより小さくなるように溝が形成された場合において，基本波モード振動の容量比ｒ１が２次高調波モード振動の容量比ｒ２より小さく，かつ，基本波モードのフイガーオブメリットＭ１が高調波モード振動のフイガーオブメリットＭｎより大きい」という事項が記載されているということはできない。…そうすると，本件追加事項の追加は，本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものというべきである。
	負不★★★

	平成28年
（行ケ）
第10257号

＜森＞
	携帯情報通信装置
*明細書中で、２つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした。
	　段落【０１４３】には，段落【０１１７】，【０１１８】に記載されているような，ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない上，段落【０１４３】の記載は前記のとおりであって，画像データファイルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから，段落【０１４３】の記載に接した当業者が，その記載を段落【０１１７】，段落【０１１８】の記載と関連付けて，ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解するとは考えられない。
	負不★

	東京地判
令和1年
（ワ）
第30991号

＜田中＞
　=控訴審
令和3年
（ネ）
第10043号

＜菅野＞
⇒特定の組み合わせを選び出すことが、「自明」である必要あり
	２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物

*当初明細書で個別に記載されている特定の３種類の化合物の組み合わせが必然である根拠は記載無し
⇒補正要件×（新規事項追加）
	…請求項１及び２は，…補正（本件補正）により，本件特許請求の範囲は，「ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む，」という文言を有するものとなった。…

当初明細書においては，そもそもＨＦＯ－１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さらに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように，表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，その中から特にＨＦＯ－１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては，当業者においてそのような構成を導き出す動機付けとなる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。）…
	負不〇

	東京地判
令和3年
（ワ）
第29388号

＜杉浦＞
R1(ワ)30991の第4世代
	２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物

*不純物や副生成物をクレームアップした
⇒分割要件×（新規事項追加）
⇒新規性×
	…原出願当初明細書には、原出願当初発明の実施形態としてHFO-1234yfと組み合わせる他の化合物が列挙されている。もっとも、HFC-143aはこれに明示的に含まれているものの、HFC-254ebは明示的には言及されておらず、開示された組成物を作製する化合物にも含まれておらず…上記各実施例において、HCFC-244bbのHFO1234yfへの触媒なしでの変換による生成物の1つとして示されているにとどまる。また、これらの生成物は、HFO-1234yf等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に少量存在する特定の追加の化合物…に当たるものとも理解し得るものの、この「追加の化合物」が存在する技術的意義等に関する記載や示唆は、原出願当初明細書には見当たらない。そうすると、実施例15 及び16 に示されるHFO-1234yfを除く生成物については、単に、HFO-1234yfを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物…が「追加の化合物」として少量存在することが記載されているに過ぎないものと理解される。…実施例は、分析の結果得られた化合物及びその含有割合を単に記載しているに過ぎないものと理解するほかない。…
　…本件原出願に係る特許請求の範囲には、HFO-1234yf及びHFC-254ebに、HFC-245cb及びHFC-143aから成る群から選択される少なくとも　1つのメンバーを含む組成物等が記載されている。しかし、この記載を踏まえても、上記組成物からHFO-1234yfのほかにHFC-143aとHFC-254ebを選択し、これら2つの成分の含有量につき、HCFC-143aは0.2重量%以下、HFC-254ebは1.9重量%以下と特定して、これらをHFO-1234yf と組み合わせた構成とすることを導き出すことは必ずしもできない。
	負不〇

	平成26年
（行ケ）
第10204号
＜石井＞
	経皮吸収製剤

*除くクレームにおいて除かれる部分が物として明確でないことから、特許請求の範囲の減縮に当たらないとして、訂正要件×
*同一当事者の平成28年(行ケ)10160も同旨
⇒R3(行ケ)10089で最後は進歩性×。
Cf.H30(行ケ)10100「経皮吸収製剤」は除かれた構成が明確であるとして、訂正要件〇

*東京高判H15(行ケ)330は、「除くクレーム」とする補正が新規事項追加となるか実質的に判断した。⇒適法
	…訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項１に「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤」とあるのを，「皮膚に挿入される，経皮吸収製剤（但し，…及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く）」に訂正するものである。
　そうすると，本件発明は，「経皮吸収製剤」という物の発明であるから，本件訂正発明も，「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり，そのためには，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」も，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること，言い換えれば，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。
　しかし，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によっても，経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば，それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。また，「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様によるか否かによって，経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。
　したがって，上記の「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様は，経皮吸収製剤の形状，構造，組成，物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。
　以上のとおり，訂正事項３によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され，該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は，「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。そうすると，訂正事項３による訂正後の特許請求の範囲…は，技術的に明確であるとはいえないから，…特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。
	負不○

	平成25年
（行ケ）
第10330号
＜設樂＞

＜一次判決＞
	揺動型遊星歯車装置

*開示された技術が、上位概念化された発明全体に共通していれば補正OK。=H23(ワ)32776
*上位概念化後の一部×ならば、補正×

Cf.H28(行ケ)10114
	※補正事項:（遊星歯車を）「内歯揺動型」 ⇒ 「揺動型」（上位概念化）
　内歯揺動型と外歯揺動型との間には、両者で異なる技術もあれば、両者に共通する技術も存在すると認められる。したがって、本件補正が外歯揺動型遊星歯車装置を含めることになるからといって、そのことから直ちに本件補正が新たな技術的事項を導入するとまではいうことはできない。…そこで，本件補正前発明で開示されている技術が，内歯揺動型遊星歯車装置と外歯揺動型遊星歯車装置において共通する技術であるか否かについて具体的に検討する。…
　②型においては…『伝動外歯歯車は単一の歯車からなり，出力軸（出力部材）に軸受を介して支持され』る構成を想定できるとしても，①型においては…伝動外歯歯車を出力軸に軸受を介して支持する構成については，当業者であっても明らかではないから，本件技術を外歯揺動型遊星歯車装置に直ちに適用できるということはできない。
	負不○

	平成28年
（行ケ）
第10114号
＜清水＞

＜二次判決＞
	揺動型遊星歯車装置

*訂正後のクレームで分割要件を判断した ⇒新規事項追加である子出願の補正を放置して更に分割出願をすると、親出願の出願日に遡れなくなる…？
Cf.H25(行ケ)10330
	　…被告は…審決取消訴訟を提起した（知的財産高等裁判所平成２５年（行ケ）第１０３３０号）。知的財産高等裁判所は…審決を取り消す旨の判決を言い渡した…。これを受けて，特許庁は，更に審理し，その審理の過程で，原告は…特許請求の範囲及び明細書についての訂正請求をした（…この訂正を「本件訂正」という。）。…特許庁は…本件訂正を認めた上で，本件特許の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする旨の審決をし…た。…

　偏心体を介して揺動回転する歯車が内歯であるか外歯であるかには依存しない共通技術があることが周知の事項であるとしても，当業者は，本件原出願当初明細書の記載から，２型の外歯揺動型遊星歯車装置を含む本件訂正発明１を想起することはない…。以上によれば，本件訂正発明１は，本件原出願当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術的事項を導入することに当たらないということはできず，…本件原出願に包含された発明であると認めることはできない。よって，本件出願は，分割出願の要件を満たさない旨の審決の判断に誤りはない。
	負不★★★★★★★

	平成25年
（ネ）
第10098号
＜富田＞
	角度調整金具

*原出願明細書中で、発明の課題解決を理解できるのは、補正前の構成のみ⇒補正×

*H25(行ケ)10201同旨
	※補正事項:「くさび形窓部のくさび面」 ⇒ 「くさび形の空間部を形成するくさび面」（上位概念化）
　原出願明細書には、…『くさび面』を『第１アームに形成されるくさび形窓部によってその外方側に形成される面』とする構成以外の構成については，記載も示唆もない。…

　そうすると，当業者が，原出願明細書の記載から，浮動くさび部材の当接面が当接する『くさび面』を，第１アームのケース部にくさび形窓部を形成しないで，異なる構成や部材により形成することで課題を解決することを理解し，かかる解決手段の　構成を想定することができたとまでは認められない。…本件特許発明は，第１アームのケース部にくさび形窓部を形成することによりくさび面を設けるという形態のみならず，これを設けずに第１アームとは異なる部材により形成する等の他の形態をも含むものと解されるから，原出願明細書に開示された技術的事項を上位概念化するものであって，上位概念化された上記技術的事項が原出願明細書に実質的にも記載されているということはできない。
	負不○

	平成23年
（ワ）
第35168号
＜大須賀＞
	発光ダイオード

*原出願明細書中で、作用効果を奏するのは補正前の組成によると認識/理解する⇒補正×

Cf.H23(ワ)32776と逆
	※補正事項: フォトルミネセンス蛍光体の組成を削除した（上位概念化）
　…当業者であれば，『（下部構成を採用した場合には，）水分による劣化を防止することができる』との乙５明細書の記載部分は，本件組成に属する蛍光体について述べたものであると認識，理解するのが自然であるといえる。また…下部構成を採用可能である（採用した場合に水分による劣化防止という効果を奏する）のは，本件組成に属する蛍光体が有する性質によるものと認識，理解するのが自然であるといえる。…そうすると【００４７】に接した当業者において，【００４７】に記載された下部構成が本件組成に属しない蛍光体についても採用可能であると理解するとまでは認められない。…

	負不○

	平成25年

(行ケ)
第10206号

＜一次判決＞

＜清水＞

ーーーーーーーーーーーーーーーー　

二次判決は

平成27年

(行ケ)
第10026号

＜清水＞
	回転角検出装置

維持審決⇒審決取消

	　…審決は，本件明細書等には，熱膨張率に関して，カバーの熱膨張率が，本体ハウジングの熱膨張率より大きい場合のみが記載されており，小さい場合は記載されているとはいえないことを前提とした上で，本件訂正による「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との事項は，実質的には，「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」との事項にほかならないとして，本件訂正は新規事項の追加に当たらないと判断した。しかし，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」との文言からすれば，通常，カバーが本体ハウジングより，熱膨張率が大きい場合と小さい場合の両方を含むと明確に理解することができ（現に，本訴において，特許権者である被告は，その両方を含む旨を主張している。），明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しなければ特定できないような事情はないのに，「前記本体ハウジングとは熱膨張率が異なる樹脂製のカバー」の意義を「前記本体ハウジングより熱膨張率が大きい樹脂製のカバー」に限定的に解釈することは相当ではない。したがって，上記のように訂正発明１の技術的内容を限定的に理解した上で，新規事項の追加に当たらないとした審決の認定は誤りであるといわざるを得ない。　　　　　　　
	負不△

	平成26年
（ネ）
第10080号
＜清水＞
	スピネル型マンガン酸リチウムの製造方法
*「除くクレーム」が、新規事項追加とされた
	…本件明細書には，「結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含む」形態を除くスピネル型マンガン酸リチウムについて明示的な記載はなく，また，これが本件明細書の記載から自明な事項であるということもできないから，「（結晶構造中にナトリウムもしくはカリウムを実質的に含むものを除く。）」との技術的事項が，本件明細書に記載されているということはできない。（明細書中に矛盾記載有り‼／段落【０００６】）　
	負不○

	平成28年
（ネ）
第10003号
＜設樂＞
	透明不燃性シート

*幾つかの測定条件がある場合の解釈
*測定条件の追加が、新規事項追加とされた
=H27(行ケ)10234


	…ガラス組成物の屈折率については，いくつかの測定方法があり，測定方法が相違すると測定値も異なることがあることは前記認定のとおりであるけれども，本件各特許の特許請求の範囲の記載では，ガラス組成物の屈折率の測定方法が特定されていないし，また，本件各明細書における発明の詳細な説明にも，ガラス組成物の屈折率の測定方法は明記されていないことが認められる。もっとも，このような場合であっても，本件各明細書におけるガラス組成物等の屈折率に関する記載を合理的に解釈し，当業者の技術常識も参酌して，ガラス組成物の屈折率の測定方法を合理的に推認することができるときには，そのように解釈すべきである。

…素材メーカーがＥガラスについて商品データベースにおいて表示している屈折率は，小数点以下第３位のものが多いことからすると…，少なくとも有効数字が小数点以下第４位まで測定できる測定方法である必要がある。また，…小数点以下第４位まで測定できる測定方法としては，精度の高い最小偏角法…と，次に精度が高いＶブロック法…及び臨界角法…のいずれかであると認められるところ，このうち表示される屈折率が上記のとおり小数点以下第３位のものが多く，最も精度の高いものまで要求されないことや，Ｖブロック法による測定が最も簡便であって，試料の作成も容易であること…を考慮すると，素材メーカーがＥガラスについて一般に採用する合理的な屈折率の測定方法は，Ｖブロック法である…。…屈折率の測定方法については，「ＪＩＳ Ｋ ７１４２」を追加し，あるいはその「Ｂ法」を追加する本件各訂正はいずれも新規事項の追加である。
	負不○

	令和2年

(行ケ)
第10147号

＜森＞
	ゲームプログラム

*当初明細書の開示を限定的に解釈した。
⇒新規事項追加
	…当初明細書に接した当業者は，「特定のアイテム」は，「アイテムボックスに収納して保持する」ものではないと理解すると解される。そうすると，「『特定のアイテム』を『アイテムボックス』に収納して保持すること」を意味する「前記特定のアイテムを，前記ユーザに関連付けられたアイテムボックスに対応付けて記憶するアイテム記憶機能」との新たな発明特定事項は，当業者によって当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内のものであるとはいえない。
	負不△

	平成30年

(行ケ)
第10122号

＜鶴岡＞

H31.4.22
	水中音響測位システム

*新規事項追加だが、サポート要件は〇
Cf.H28(行ケ)第10147号「…トマト含有飲料の酸味抑制方法」事件（訂正要件○/サポート要件×）と逆の結論

*もっとも、サポート要件〇の根拠は、補正された段落【0013】

⇒異議決定取消
	…本件当初明細書には，位置決め演算の時期を限定することに関する記載は見当たらない。…この点に関し，審決は，データ処理装置による位置決め演算には，船上で行う場合と，船上で受信したデータを地上に持ち帰って行う場合とがあるところ，後者の場合にはそれなりの時間がかかるから，技術常識をわきまえた当業者であれば，構成Ｅの「受信次第直ちに」とは，船上で演算を行う場合を指すと理解すると認められると判断した。しかし，位置決め演算を船上で行うか地上で行うかは，位置決め演算を実行する場所に関する事柄であって，位置決め演算を実行する時期とは直接関係がない。そして，位置決め演算を船上で行う場合には，海底局及びＧＰＳの信号を受信した後，観測船が帰港するまでの間で，その実行時期を自由に決めることができるにもかかわらず，位置決め演算を「受信次第直ちに」実行しなければならないような特段の事情や，本件発明の実施の形態において，当該演算が「受信次第直ちに」実行されていることをうかがわせる事情等は，本件当初明細書に何ら記載されていない。
　また，本件当初発明では，構成ｅに「前記船上局受信部において，…前記海底局の位置を決める演算を行うデータ処理装置と，」と，位置決め演算を船上で行うことが特定されていたのであるから，本件補正によって追加された「受信次第直ちに」との文言を，位置決め演算を船上で行うことと解すると，当初明確な文言によって特定されていた事項を，本来の意味と異なる意味を有する文言により特定し直すことになり，明らかに不自然である。したがって，「受信次第直ちに」との文言を，船上で位置決め演算を行う場合を指すと解することはできない。…
　よって，本件当初明細書に，位置決め演算時期構成が記載されていると認めることはできない。…
　以上検討したところによれば，本件当初明細書等に位置決め演算時期構成が記載されていると認めることができないから，構成Ｅに位置決め演算を「受信次第直ちに」行うとの限定を追加する本件補正は，本件当初明細書に記載された事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものというべきである。
	負不△

	平成31年

(行ケ)
第10026号

＜鶴岡＞


	流体圧シリンダ及びクランプ装置
*補正により削除される事項が、発明の課題解決のための主たる手段である。 ⇒ 補正×

Cf.H26(行ケ)10087

「ラック搬送装置」事件
	　本件補正は，「弁体」を有する「開閉弁機構」について，本件補正前の請求項１から「この弁体が当接可能な弁座と，前記流体室の流体圧によって前記弁体を前記出力部材側に進出させた状態に保持する流体圧導入室と，前記流体室と前記流体圧導入室とを連通させる流体圧導入路とを備え」という発明特定事項を削除し，「前記弁体の前記大径軸部を前記流体室側に弾性付勢して前記弁体を前記流体室側に進出させた状態に保持する弾性部材と…を含」むという発明特定事項を新たに導入する内容を含むものである。したがって，本件補正後の本件発明１には，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として，流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく，弾性部材のみとする構成も含まれる…。 
　…実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は，発明の効果と結びつけられた構成といえる。…

　…実施例２の構成は，油圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主とし，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである…。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできないというべきであり，実施例２においては，油圧導入室５３と油圧導入路５４が発明の効果と結びつけられて記載されていること…を考慮するとなおさらである。…
　開閉弁機構に流体圧導入室及び流体圧導入路を設けることなく，弾性部材のみによって弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成は，当業者によって本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項とはいえない。
	負不★

	令和1年

(行ケ)
第10123号

＜高部＞
	…粒子吸収装置

*新規事項追加の要件。ソルダーレジスト大合議判決以前の厳格基準を用いて判断した。
	　本件第１補正に係る事項は、本件当初明細書には記載がなく、本件当初明細書の記載から自明でもない。…

　原告は，本件第１補正について，既知である科学的なことを書き加えたものである，新しいことを追加したが，それは説明を加えたものである，ナノワイヤと書いてなかったが，より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており，ただ例示しただけである，例えば，材質については，電流を流すときに金属材料であるということを記載したにすぎないなどと主張する。 しかし，公知のものや本願発明についての説明であっても，出願時の明細書に記載されているに等しいといえるものでなければ新規事項であるところ，ナノオーダの構造物の具体的な物質，形状，寸法等がそのようなものとはいえない…。
	負不★

	令和2年

(ネ)
第10045号

＜菅野＞
	ドットパターン

*相容れない２つの実施例の組み合わせ⇒新規事項追加(請求項１)
	控訴人の主張によれば，本件補正１①部分は図１０５ドットパターンに基づくものであり，同②部分は図５ドットパターンに対応するものとなるから，本件補正１はこれら両パターンを組み合わせたものとなる。…両ドットパターンは，相容れない情報の定義方法を用いているのであり，両ドットパターンの組合せは全く新たな情報の定義方法を創作することにほかならない。
=平成25年(行ケ)10346【水晶発振器の製造方法】＜石井＞、平成28年(行ケ)10257【携帯情報通信装置】＜森＞

	負不〇

	令和3年

(行ケ)
第10144号

＜菅野＞
	ドットパターン

*特許請求の範囲に文言を追加したが、減縮でない。
=R3(行ケ)10146<菅野>
	本件訂正前の上記構成は、任意の４５°間隔による８方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものである一方、本件訂正後の上記構成は、縦横の４方向をドットの配置に利用できる方向として、情報の内容を表現するものであるから、情報の内容を定義する情報ドットの種類やデータの表現方法を異にするものであり、端的に、両者は異なる構成というべきものであって、包含ないしは上位下位概念の関係には立たない。したがって、訂正事項１は、特許法１３４条の２第１項ただし書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとはいえない。
	負不〇

	東京地判

令和2年
(ワ)
第19924号

＜佐藤＞

=令和2年(ワ)
19918＜田中＞
=令和2年(ワ)
19919＜國分＞=令和4年(ネ)
10003＜東海林＞
	イソブチルＧＡＢＡまたはその誘導体を含有する鎮痛剤

*効果を奏するように実施可能である開示が無いと、用途発明の訂正要件×=R2(行ケ)10135

*実施可能要件も×
*サポート要件も×
	　本件発明１に係る訂正は，対象となる痛みを，「痛覚過敏又は接触異痛の痛み」と限定している。ところが，本件明細書等には，侵害受容性疼痛に関する試験結果の記載しかない。本件化合物が神経障害性疼痛である「神経障害による痛覚過敏又は接触異痛の痛み」や心因性疼痛に含まれる「線維筋痛症による痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に効果があることについては，本件明細書等に記載されていないし，本件明細書等の記載から自明な事項であるともいえない。この点は，本件特許出願時の技術常識を踏まえても，同じである…。本件発明２に係る訂正は，鎮痛剤の処置対象となる痛みを「神経障害又は線維筋痛症による，痛覚過敏又は接触異痛の痛み」と限定している。しかし，上記…と同様の理由により，本件発明２に係る訂正は，本件明細書等に記載されていない新規事項を追加するものであるから，訂正要件を充足しない…。…
　本件発明３及び４に「神経障害による痛み」や「線維筋痛症」を含むとする原告の主張内容を前提とすれば，本件発明３及び４に係る訂正は，明細書に記載のない新たな事項を追加するものであって，訂正要件に違反する…。
	負不〇

	平成28年

（行ケ）
第10212号
＜髙部＞
	接触端子

*分割要件違反(新規事項追加)⇒必須の構造を削除不可。
	　本件発明１には，プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間にあって，プランジャーピンの大径部の外側面を本体ケースの内周面に押し付ける「球の球状面からなる球状部」が導電性を有し，絶縁球を備えない接触端子も含まれる。…本件原出願に係る特許請求の範囲請求項１から９に係る構成のいずれも，プランジャーピンの大径部とコイルバネとの間に介在する絶縁球を含むものである。…原出願明細書においては，絶縁球を備えない接触端子は記載されておらず，プランジャーピンとコイルバネとの間に介在する絶縁球は必須の構成とされているものと解される。…分割出願の要件を満たすものということはできない。
	負不△

	東京地判
平成15年

（ワ）
第9215号

＜三村＞


	止め具及び紐止め装置

(特許第3367651号)
*分割出願と補正は、同じ範囲で許される。
=東京地判平成10年(ワ)8345＜三村＞
養殖貝類の耳吊り装置
	特許出願の分割については，特許法４４条１項に，「特許出願人は，願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り，２以上の発明を包含する特許出願の一部を１又は２以上の新たな特許出願とすることができる。」と規定されているが，この分割出願が適法と認められるためには，もとの出願が特許庁に係属し，かつ，もとの出願が２以上の発明を含むものでなければならず，２つ以上の発明を含むということは，単に特許請求の範囲に含まれている場合だけではなく，明細書に２以上の発明が含まれていればよいと解されていること，また，分割出願は，補正をなし得る期間内に出願されることが必要であること（特許法４４条１項），さらに，分割出願はもとの特許出願の時にしたものとみなされ（同条２項），新規性・進歩性の判断等については分割出願の基になった特許出願時を基準とすることになることなどにかんがみると，出願の分割は補正（特許法１７条）と類似した機能を持つものであるといえるから，分割出願をすることができる範囲についても，もとの出願について補正をすることが可能である範囲に限られるものと解すべきであって（補正の要件を欠く場合にも出願の分割をなし得るとすれば，実質的には分割手続により補正の要件を潜脱することを許すことになり，不合理である。），分割出願の明細書又は図面に，原出願の出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲外のものを含まないように解する…。
	負不★


	平成28年

(行ケ)
第10263号

＜髙部＞
	配線ボックス
(未来工業v.日動電工)
*曾孫特許の分割要件

*大高H14(ネ)2776同旨
*東高H15(行ケ)65同旨
*H28(行ケ)10278同旨
	　分割出願が適法であるための実体的要件としては，①もとの出願の明細書又は図面に二以上の発明が包含されていたこと，②新たな出願に係る発明はもとの出願の明細書又は図面に記載された発明の一部であること，③新たな出願に係る発明は，もとの出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であることを要する。本件出願は，第１出願から数えて５世代目になる分割出願であるため，本件出願が第１出願の出願時にしたものとみなされるには，本件出願，第４出願，第３出願及び第２出願が，それぞれ，もとの出願との関係で，上記①ないし③の分割の要件を満たし，かつ，本件発明が第１出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内のものであること，という要件を満たさなければならない。
	負有★★★

	大阪高判
平成14年

(ネ)
第2776号

＜若林＞
	コンクリート埋設物

(未来工業v.日動電工)
*子出願が手続補正の遡及効により、分割要件違反となった
⇒孫出願の出願日は親出願まで遡及しない
*子出願の無効が確定したことは、孫出願の出願日が親出願まで遡及するか否かとは無関係である
*東高H15(行ケ)65同旨

（子出願の出願日が旧特許法40条により「手続補正書を提出した時にした」と擬制されたが、この点は孫出願が親出願まで遡及するか否かとは無関係である。）
	　子出願の分割出願についてみると，子出願の…補正は，親出願の出願当初明細書又は図面に記載されておらず，子出願の出願当初明細書又は図面にも記載されていない事項を含み，上記補正後の子出願の明細書は，親出願の出願当初明細書又は図面の範囲内でない事項を含むものであるから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分割されたものといえないことになる。そして，子出願は，その後，特許登録され，本件無効審決を経て確定し，もはや，手続補正や訂正審判により…手続補正書による内容を是正する余地はなく，上記補正後の内容で確定したから，子出願は，親出願から特許法４４条１項に基づき適法に分割されたものとはいえず，親出願の時に出願したとみなされることはない。そして，親出願の時に出願したとみなされないことから，…子出願の出願日は…補正書を提出した日…とみなされることになる。…この点に関し，原告は，子出願が特許法４４条により適法に分割された分割出願であり，…手続補正書による補正により，特許法４０条に基づき，出願日が…繰り下がったに過ぎず，子出願の分割自体が不適法，無効となるものでない旨主張するが，…そもそも子出願の分割は分割要件を具備しておらず不適法であることは明らかであって，原告の上記主張は採用することはできない。…
　本件出願１（孫出願）は，子出願を親出願とする分割出願としては，その他の分割の要件も満たしているといえるから適法といえる。しかしながら，親出願との関係では，…子出願が親出願から適法に分割されたものとはいえない以上，本件出願１（孫出願）も親出願の時に出願したとみなされることはなく，子出願の時に出願したとみなされることとなり，子出願の出願日とみなされる…日に出願したとみなされることになる。…

　孫出願の出願日の遡及の利益の享受は，あくまで子出願の出願日の利益の享受であって，子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われることを前提とするものであり，孫出願の出願日が子出願と無関係に本来の分割可能な時期から離れて無限定に 親出願のときまで遡及するものではない。そして，特許法は…補正がその手続の初めに遡って効力を有することを認めており，特許に関する手続はこのような補正の遡及効を前提に運用されている。現に分割出願においても，出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一であったが，その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一でなくなった場合は，分割出願は適法なものとされ，他方，出願の分割時には原出願に係る発明と分割出願に係る発明が同一ではなかったが，その後に原出願の明細書又は図面が補正され両者の発明が同一となった場合は，分割出願は適法でないものとされており，しかも，このような補正の遡及効により分割不適法の事態などが生じる場合でも，補正を行った者はさらにこれを修正する補正を行うことにより不適法理由の解消を行うことなどが可能である。これらの点を考慮すると，親出願，子出願，孫出願と順次分割がされた場合において，子出願から孫出願への分割が分割要件に欠けるところがなかったとしても，子出願についての補正の有無，内容いかんにより，子出願の親出願からの分割がその要件を具備するか否かの帰趨が変動し，そのために，子出願の出願日が変動し，さらに孫出願の出願日が変動するような事態が生じることもやむを得ない…。
	負不★★★★★

	東京高判
平成15年

(行ケ)
第65号

＜篠原＞
	コンクリート埋設物

(未来工業v.日動電工)
*子出願が手続補正の遡及効により、分割要件違反となった
⇒孫出願の出願日は親出願まで遡及しない
*大高H14(ネ)2776同旨
	　…本件において,本件特許出願(孫出願)は,親出願からの分割出願である子出願を更に分割出願したものであるから,孫出願(本件特許出願)及び子出願の各分割出願がそれぞれ特許法旧44条1項の分割要件を満たし,かつ,本件発明1,2が親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合には,本件発明1,2の出願日は,親出願の出願日まで遡及することになる。しかしながら,子出願に係る発明は,平成5年10月29日付け手続補正書(甲17)により補正され,親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなり,いったん特許権の設定登録がされた後,当該補正がされた発明のまま,その無効審決が確定し,子出願に係る特許権は,初めから存在しなかったものとみなされた。したがって,当該補正がされた発明はもはや訂正される余地はなく,子出願に係る発明は,親出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものでないこととなったから,子出願が分割の実体的要件を満たさないことは明らかである。そうすると,孫出願の分割の適否を検討するまでもなく,孫出願である本件特許出願の出願日が親出願の出願日まで遡及する余地はない…。…
　…子出願…補正は,本来,不適法なものとして却下されるべきものであったが,却下されることなく,当該補正がされた発明のまま,いったん特許権の設定登録がされた後,その無効審決が確定し,子出願に係る特許権が初めから存在しなかったものとみなされた…,子出願が分割要件を満たして分割が適法に行われたものでない…。…
　…原告は,さらに,本件特許出願に適用される昭和58年5月特許庁作成に係る審査基準においても,原出願が取り下げられ又は放棄された日と同日に出願された分割出願は適法であり,ただ,原出願が取り下げられ,放棄され又は無効とされた場合に,これらの行為がされた時点での原出願に係る発明と分割出願に係る発明とが同一であるときには,分割出願は適法でないものとするとされており,子出願に係る権利が確定した後に無効になったからといって,孫出願までが無効になるものではないことは,特許庁における運用であると主張する。しかしながら,子出願は,上記のとおり,特許法旧40条により,手続補正書の提出日が出願日とみなされたものであって,子出願が取り下げられ,又は放棄されたとみなされたものではないし,子出願が無効になったから孫出願が無効であるとの判断をしているものでもないことは明らかである。原告の上記主張は,本件審決を正解しないでこれを論難するものにすぎず,採用の限りではない。
	負不★★★

	平成16年

(ワ)
第14649号

＜設樂＞
	電話の通話制御システム

*分割要件を補正後のクレームで判断した事例～補正要件と同じ論理及び結論
=東高平成15年(行ケ)65
Cf.H28(行ケ)10114
	　…本件出願２第１補正及び第２補正は，顧客が預託金を支払う前に，特殊な交換部のメモリー手段に予め預託金額及び特殊コードを記憶させるという実施例の記載を追加し，「…」という本件出願当初明細書には記載されていない新たな作用効果を奏する発明を追加的に記載したものというべきである。したがって，本件出願２第１補正及び第２補正は，本件出願当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内において，本件分割出願における当初明細書の特許請求の範囲を増加し減少し又は変更した補正であるとは認められないから，本件分割出願は旧特許法４４条１項の分割出願の要件を満たさないものであり，平成９年５月７日に出願されたものとみなされる。そして，本件出願２第１補正及び第２補正は，本件分割出願の当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものと認めることもできないため，特許法１７条の２第３項に反する…。
	負不★★★

	東京高判
昭和50年

（行ケ）
第75号

	*補正により分割要件違反が治癒される
（参考）
東京高判平成15年

(行ケ)65「コンクリート埋設物事件」
⇒子出願から分割した孫出願の出願日は，子出願が補正により分割要件を満たさなくなったときは、親出願日まで遡及しない
⇒子出願の出願日は、手続補正書の提出日!!
	　本件特許出願は、その当初の明細書及び図面による限り、原特許出願との関係では、前記技術的事項に関する分割の要件を具備していないから、適法な分割出願であるということはできず、したがつて、出願日の遡及は認められず、現実の出願日である昭和三九年四月二三日に出願したものとして、取り扱われることとなる。
　もつとも、本件特許出願に関し、その後の補正によつて、右分割の要件が満たされるに至つたときには、これにより改めて出願日の遡及が認められることとなる場合があるので、本件補正がこの場合に当るかどうかについて検討する。しかして、本件補正が、本件特許出願（分割出願であつて、新たな出願である。）それ自体との関係で、明細書又は図面の要旨を変更するものである場合には、その補正は許されず、本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たしたことにならないのはもとより、それが原特許出願の当初の明細書又は図面に記載されていた事項の範囲のものであると否とに拘らず、旧法の下において採用することができないのであり、新法の下でも却下されなければならない。…

　本件補正は…本件特許出願の当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内のものでないことが認められる（なお、前掲各証拠によれば、右の点は、原特許出願の当初の明細書又は図面にも、記載されていないことが認められる。）。したがつて本件補正によつて、本件特許出願が前記分割の要件を満たすに至つたとすることはできない。
	負有★

	平成27年
（ワ）
第8517号

＜嶋末＞
	畦塗り機

*原出願⇒第1世代⇒第2世代⇒第3世代という経緯における第3世代の特許。
*第2世代の出願は、取り下げられていたが第1世代、原出願に出願日遡及できるかは争われなかった
*東高H15(行ケ)65、大高H14(ネ)2776～子出願が無効であること自体は関係ないとした
	【被告の主張】 請求項１における「前記連結片は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成（本件補正によって付加された構成），及び「境界部分に沿って設けられた連結片」という構成は，いずれも，本件特許の原出願（特願２０１４－７８３９７号）の分割（本件特許の出願）直前の明細書，特許請求の範囲及び図面（以下，これらを併せて「原出願分割時明細書等」という。）に記載された事項の範囲内のものではない…。そうすると，本件特許に係る出願（特願２０１４－７８３９７号の分割）は，適法な分割出願（特許法４４条１項１号）ではなく，その出願日は原出願日に遡及しない。その結果，本件各発明は，本件特許の原出願（特願２０１４－７８３９７号）に係る公開特許公報（平成２６年７月１０日に頒布された特開２０１４－１２８２８７号公報 〔乙１５〕）により新規性又は進歩性（特許法２９条１項３号又は２項）を欠くこととなる。…
　【当裁判所の判断】原出願分割時明細書等における記載中，「前記連結片は，前記隣接する整畦板のうち，回転方向前側に位置する整畦板の整畦面の裏面に固定され，回転方向後側に位置する整畦板の整畦面に延在しない」との構成に関係する…記載は，当初明細書等の…記載と同じであることが推認できるから…同構成は，原出願分割時明細書等の上記記載から自明な事項であるというべきである。また，「境界部分に沿って設けられた連結片」との構成についても，原出願分割時明細書…の記載から自明な事項であると認められる。…以上によれば，本件各発明についての特許は，適法な分割出願に係るものでないとは認められない…。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★★★

	平成13年
（行ケ）
第421号
	側溝構造

*請求項の全部が訂正で削除⇒訴えの利益なし
	　本件訂正によって請求項の全部が削除されたことにより，本件実用新案登録は，初めから存在しなかったものとみなされるのであるから（実用新案法１４条の２第３項），原告は，本件実用新案登録を無効とした審決を取り消すことによって，再度，審判手続における判断を求める法律上の利益を失ったことは，明らかである。
	★★★

	東京高判
平成1年
（行ケ）
第135号
＜竹田＞
	塩化ビニルの水性懸濁重合法

*特許法39条5項以外出願取下げに遡及効なし
	…特許出願の取下げについて検討すると、特許出願は、特許権の付与（特許査定）を求めて特許庁長官に対し願書を提出する行為であり、特許出願の取下げは、その要求を撤回する行為である。そして、法律行為その他法律要件の効力は、それがなされたときから以前にさかのぼらないのが原則であり、遡及効が認められるのは、特に法律に規定のある場合に限られるから、特許出願の取下げについても、その効力は法律に特別の規定のない限り、取下げがなされたときから将来に向かって生じるというべきであって、このことは出願人が自らの積極的意思により出願を取り下げるか、法律の擬制によって取り下げとみなされるかによって差異はない。この点について特許法の規定を見ると、同法第三九条第五項には、「特許出願又は実用新案登録出願が取下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、前四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなす。」旨規定されて…いるが、同法第二九条の二第一項の規定の適用については、「当該特許出願の日前の他の特許出願」が取り下げられた場合につき、右取下げの遡及効を認める規定は設けられていない。したがって、特許法第二九条の二第一項に規定する「当該特許出願の日前の他の特許出願」が当該特許出願後に出願公開されたときは、その後に右出願公開された出願が取り下げられたとしても、その取下げの効力が出願公開前にさかのぼり同項の適用が排除されることにはならないというべきである。特許法第三九条は、一発明一特許の原則から、二重特許の成立を排除する趣旨の もとに規定されたものであり、同条第五項は、いわゆる先願が取り下げられた以上、二重特許の成立する可能性が消滅しているから、その取下げの遡及効を認めたものであって、同法第二九条の二とはその規定の趣旨を異にする。…同法第二九条の二の規定が設けられたのは、出願審査制度の導入と同時であり、いわゆる先願について出願審査請求がなされるか否か等により後願の処理が影響され、後願の妥当かつ迅速な処理が不可能となることがないようにすることをも配慮して立法されたものと理解できることと合わせ考察すれば、同法第三九条第 五項に取下げの遡及効を認めた規定が設けられているからといって、同法第二九条の二第一項の適用について、右規定を類推適用する余地はない…。
	★

	令和1年
(ワ)
第23164号
＜田中＞
	画像形成装置
*子出願が分割要件違反
⇒孫出願の出願日は親出願まで遡及しない
*大高H14(ネ)2776同旨
*東高H15(行ケ)65同旨
*明細書の追加記載が分割要件違反の理由とされた。
⇒人工乳首事件（東京高判平成14年(行ケ)第539号）も、国内優先権主張の事案であったが、明細書の追加記載が新規事項追加と判断された点において共通する。それ以来の裁判例。
Cf.東地H30(ワ)4329も一般論は同じ
⇒優先権主張OK
	…本件特許出願は，本件出願１の分割出願である本件出願２に係る，更にその分割出願である本件出願３に係る，更にその分割出願に係る特許出願であるところ，被告は，本件出願２が分割要件違反になる旨を主張するので，この点について検討する。
…分割出願が適法な場合には，その効果は原出願の出願日に遡及する（特許法４４条２項本文）が，分割出願が不適法な場合には，分割出願をした時点を基準として実体審査が行われることになる。そして，分割出願の出願日が原出願の出願日へ遡及するためには，①分割出願の明細書等に記載された事項が，原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること，及び，②分割出願の明細書等に記載された事項が，原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であることを要するものと解するのが相当である。なお，原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がされた場合には，上記①の要件が満たされれば，上記②の要件も満たされるものと解されるところ，本件出願２は…本件出願１の明細書等について補正をすることができる時期…にされたものではないことからすれば，本件出願２の分割要件としては上記①の要件とは別に，上記②の要件を満たすことも必要となると解される。…
…本件出願２が分割出願された時点における本件出願１の明細書等，すなわち，本件出願１の特許査定時の明細書等…と，本件出願２の明細書等（本件出願２分割時明細書…）とを比較すると，本件出願２分割時明細書は，例えば，指定キープ指示部によって，電源ＯＦＦ後も加工条件をキープし，次回以降最初に表示される画面に表示することに関する記載が追加されている点（段落【０１００】），倍率を指示する「一つ上」や「一つ下」の表示によって，使用頻度の高い加工条件である倍率の設定数を減らし，メニューの設定数を減らすことに関する記載が追加されている点（段落【０１０５】），登録されたメニューを変更不可にロックする手段を設けることによって，安易なメニュー変更による誤指示を防止することに関する記載が追加されている点（段落【０１４５】），図７ないし図１５及びこれに関連する記載が追加されている点（段落【００４１】…）で，本件出願１査定時明細書の記載と相違しており，本件出願２分割時明細書は，本件出願１査定時明細書には存在しない記載事項を含むものであるから，本件出願１査定時明細書に記載された事項の範囲内であるとはいえない…。そうすると，本件出願２は，…②の分割要件を満たさないから，分割要件違反となるものというべきであり，本件出願２には特許法４４条２項の適用がない。
…以上によれば，本件特許出願が本件出願３に対して分割要件を満たし，本件出願３が本件出願２に対して分割要件を満たすとしても，本件出願２は本件出願１に対して分割要件を満たしていないから，本件出願２の出願日は，本件出願１の出願日まで遡及せず，現実の出願日…であることとなり，同様に，本件特許出願の遡及する出願日は，本件出願２の出願日…となる。
　※同じ特許の令和2年(行ケ)10131; 「上記追加部分を削除するなどの補正をすることによって，本件出願2の分割要件違反の状態を解消する機会があったこと...を総合考慮すれば，本件出願2の審査官が上記分割要件違反を看過したことは適切ではなかったが...」と判示した。⇒今からでも、本件出願２及び３を訂正すればOK?
	負不★★★

	令和3年
(行ケ)
第10037号
＜菅野＞
	片手支持可能な表示装置

*訂正後クレームが、限定的に解釈される理由なし
	…２つの表示板を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度に「ストッパにより」「固定する」構成ｅの中間左右見開き固定手段は、「一時的に固定」する手段であり、２つの表示板を「摩擦力により」「保持する」構成Ｃの任意角度保持手段は「半固定」をする手段であることは明らかであり、両者は異なる固定手段を用いる別な手段であることが当然に理解できる。…任意角度保持手段について「任意の角度」を約１２０度から約１７０度までの範囲内のいずれかの角度を意味するなどと限定して解釈する根拠はないこととなり、…通常の語義に従い、０度から３６０度の範囲が含まれると理解すべきものである。…このような構成は訂正前明細書には記載されていない。…
	負不△

	平成28年
（行ケ）
第10078号

＜森＞
	命令スレッドを組み合わせた実行の管理システム

*記号でクレーム文言を限定解釈し、新規事項追加を免れた
	　当初明細書等の記載を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すると，本件補正後の請求項６～８で命令スレッドのタイプとされている記載「タイプ（Ｓ，Ｃ）」は，「サービスタイプ」，「計算タイプ」の意味であると解することができる。…本件補正は，本件補正前の請求項６において，命令スレッドの「タイプ」は，どのような種類のタイプが存在するのかについて，記載がなかったのを，「タイプ（Ｓ，Ｃ）」とし，当初明細書等に記載されていた「タイプ（サービスタイプ，計算タイプ）」としたものであり，当初明細書等に記載された事項の範囲内を超えるものではない。

★特許庁の主張～命令スレッドのタイプを特定するのであれば…「タイプ（計算タイプ、サービスタイプ）」とすべきであった。
	負不〇

	令和1年
(行ケ)
第10108号
＜菅野＞
	通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネル
*実施例を抽象化してクレームアップできたが,…実質的「変更」

	…明細書の上記記載に加えて，図４を総合すると，スケジュールに使用可能なコントロールチャネル候補の制限をツリー構造によって課される割合は，図４の実施例では，最高レベルの集合レベル１では，２４個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合６分の１），比較的低いレベルの集合レベル２では１２個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の１），集合レベル４では６個のコントロールチャネルを４つの候補に（候補の割合３分の２）それぞれ制限し，集合レベル８の３個のコントロールチャネルを制限しない（候補の割合１分の１）ことが開示されているに等しい事項といえる。
	負不△

	平成17年
（行ケ）

第10608号

＜篠原＞
	車輌用衝突補強材の製造方法

*「除くクレーム」の補正要件⇒重なりを除く訂正でないし、先行技術と技術的思想が顕著に異なる旨の主張・立証なし。

⇒新規事項追加

⇒補正要件×
	…先行技術との重なりを除く訂正を，いわゆる「除くクレーム」として，明細書に記載した事項の範囲内のものであると取り扱うことの当否はさておき，…本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムについて，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」とするものであるところ， …本件特許明細書の記載はもとより，本件出願時の当業者の技術常識…を参酌しても…「不可避的不純物として含まれる量を超える量」が，どのような量であるかが明確であるとは認められない以上，本件訂正によって，「アルミニウムを０．０３－０．１％（好ましくは０．０３－０．０７％）」含むという引用発明との重なりが除かれるとは，直ちには，認めることができない。 そして，脱酸剤として添加されたアルミニウムも不可避的不純物という場合があるという…当業者の技術常識に従うと，アルミニウムが脱酸剤として添加される場合，最終製品の性質に対する影響から，その割合が ０．１パーセント以内に限る趣旨の記載が先行技術に係る公開特許公報等にみられること…からも，引用例のように，鉄系材料に０．０３パーセントから０．１パーセントのアルミニウムを含む場合も，「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」場合であるともいい得るのであり，この意味でも，本件訂正事項により引用発明と本件発明１との重なりは除かれていないこととなる。したがって，本件訂正事項は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有の点について，引用発明と本件発明１との重なりを除くものであるとは認められないのであるから，重なりが除かれることを前提とする原告の主張は，そもそも，その前提を欠く…。…

　…いわゆる「除くクレーム」についての上記取扱いは…審査基準…のとおり，先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが，たまたま先行技術と重複するような場合に許されるとされており，補正の有無にかかわらず当該先行技術と技術的思想が顕著に異なる発明について許されるとされているものと解される。本件において，鉄系材料におけるアルミニウムの含有について，本件訂正事項のように限定することは，本件特許明細書に記載していない事項であるし，その ような限定が，本件特許明細書から自明な事項であるともいえない…から，上記取扱いによる本件訂正の適法性をいうためには，原告は，鉄系材料におけるアルミニウムの含有についての限定がないと解される本件発明１について，先行技術である引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する旨の主張・立証をすることを要すると解されるところ，原告は，鉄系材料について「不可避的不純物として含まれる量を超える量のアルミニウムを含まない」発明と引用発明との技術的思想の違いを主張するのみであって，この点でも原告の主張は，理由がない。
	負不〇

	令和2年
(ワ)
第33027号
＜中島＞
	有料自動機の制御システム
*上位概念化（構成要件の削除）の補正が当初明細書等から、「自明」でないとして補正要件違反
	…補正により、「有料自動機の動作を検知するセンサー」が本件特許の構成から除外されるとともに、「ＩＣカードリーダー／ライタ部と通信部とを有する装置」によって生成された「接続されている前記ランドリー装置が運転中であるか否かを示す情報」を管理サーバに送信するという構成に変更された…。…当初明細書等の記載内容によれば、有料自動機の動作を検知するセンサーの検知信号以外の情報に基づき、有料自動機が運転中であるか否かを判定したり、当該結果を推測したりする方法については、何ら開示されていない…。そして、当初明細書等の記載に接した当業者において、出願時の技術常識に照らし、上記補正された事項が当初明細書等から自明である事項であるものと認めることはできない。…
	負不△

	令和4年
(行ケ)
第10010号
＜本多＞
=R4(行ケ)10022
	治療薬のＣＮＳ送達

*優先権基礎明細書に組成物のみならず、効果のメカニズムが記載ある必要あり!!

⇒優先権主張×
	…技術常識を踏まえると、本件発明１が甲１７に記載されていた発明であると認められるためには、甲１７に、本件発明１の組成物が実質的に記載されていたものと認められるのみならず、甲１７に、本件発明１の組成物による送達の効果が、ＩＣＶ投与した場合のものとして、実質的に記載されていたと認められる必要がある…。…甲１７には、投与の態様としてＩＣＶ投与とＩＴ投与とが選択的なものである旨は記載されているといえる一方で、いずれの方法によっても同様に送達され得る旨等を明らかにする記載もないから…ＩＣＶ投与した場合のものとして、本件発明１の組成物による送達の効果を記載するものでもない…から、本件出願について、基礎出願２に基づく優先権を主張することはできない。

	勝不〇

	令和4年

(行ケ)
第10061号

＜菅野＞
	ショベル
*従来技術の説明に基づいて補正しても新規事項追加
	…当初明細書における【０００２】の「…危険である場合に警報を行う」との記載は…従来技術についての説明であり、このような従来技術の構成を【発明を実施するための形態】に記載の構成が備えることを開示するものではないし、このような構成を前提としなければ【発明を実施するための形態】に記載の構成が成立しないという事情もなく、その他【発明を実施するための形態】に記載の構成が従来技術の構成を前提とするものであることをうかがわせる記載もない。…
	負不△

	
	
	
	

	
	
	
	


訂正における「誤記・誤訳の訂正」（拡張、実質的変更）（特許法１２６条４項）≪勝訴事案≫

	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	平成18年(行ケ)
第10268号
	自動食器洗浄機用粉末洗浄剤

*参考：当初明細書の特許請求の範囲は、「0.5重量％以上5重量％以下のKOH…」であったところ、出願経過中の補正で誤記があった。

⇒救済する必要性が高かった!!
	　〈訂正前〉「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量％以下の水酸化カリウムと、…」

　〈訂正後〉「0.5重量％以上5重量％以下の水酸化ナトリウム又は／及び0.5重量％以上5重量％以下の水酸化カリウムと、…」
（1）特許請求の範囲の意味内容を確定する場合には、当該記載の前後の単語・文章、文脈、当該請求項の全体の意味内容との関係で検討すべきであり、問題となった記載を前後から切り離して取り上げて意味内容を把握し、その単純な総和として確定すべきものではない。
…当業者は、請求項1にはNaOHもKOHも共に含有量が0になる場合も含まれるのではないかと容易に疑問を抱くこととなり、その疑問を解決するために、請求項1の記載だけでは解決するに足りず、発明の詳細な説明を参酌確認する契機をもつ。…
　「0.5重量％以下のKOH」に対応するのは、実施例8のみであり、出願人は、大部分の権利範囲を失うことになり、「0.5重量％未満」の範囲は特許法36条4項の要件を欠如することになる。…
　「0.5重量％以上5重量％以下のNaOH又は／及び0.5重量％以下のKOH」は、NaOHもKOHも含まれない場合を含むものと解するのが自然な理解であり、本件明細書には、その双方を含まないことを前提とした記載は一切なく、「0.5重量％以下のKOH」の記載は、「0.5重量％以上5重量％以下のKOH」の誤記であると容易に理解できる。…
　「0.5重量％以下のKOH」の記載は、「0.5重量％以上5重量％以下のKOH」の誤記であることが明らかであるから、その実質を捉えて考察すると、特許請求の範囲の拡張や変更はされていない…。
	勝有★★★

	平成11年(行ケ)
第7号
	ベルト金具係合用レール
	（新規事項追加の有無について）
　…「ベルト本体」の技術的意味が不明であって、本件登録請求の範囲は意味不明なものになっているのであるが、その構成要件の実体はレールに関係しているものということができる。そこで、本件明細書の考案の詳細な説明を検討する…

　訂正前の「ベルト本体」を構成要件とする本件考案は、その考案の要旨全体として理解することができず、訂正後のように「ベルト本体」を「レール本体」に誤記訂正することによってのみ、考案の要旨を全体として明確に理解することができる。

　原告は、「ベルト本体」という用語の意味は明瞭である…と主張する。しかしながら、…本件訂正請求の適否については、「ベルト金具を係合させるための多数の係合穴がベルト本体にその長さ方向に沿って一定間隔をおいて設けられ」るという「ベルト本体」について、考案の要旨における位置づけ、すなわち、他の構成要件との関係を問題にしているのであり、この点について、原告主張のように荷締ベルトとは別体の「ベルト本体」なるものがコンテナ車などの側板の内側に取り付けられると仮定しても、それは考案の一部の構成要件の実施可能性を説明できるにとどまり、この「ベルト本体」と同様にコンテナ車などの側板の内側に取り付けられる「ベルト金具係合用レール」との構成の関係を明確に説明することはできない…。…

（実質的変更の有無について）
　前記のように、訂正前の「ベルト本体」を構成要件とする本件考案は、その考案の要旨全体として理解することができず、訂正後のように「ベルト本体」を「レール本体」に誤記訂正することによってのみ、考案の要旨を全体として明確に理解することができる。つまり、訂正前考案は、係合穴を設ける部材を「ベルト本体」とすることに起因して、それとの関係において本件考案の「ベルト金具係合用レール」の技術思想が明確に特定できないものとなっていることが明らかであり、この「ベルト本体」を「レール本体」に訂正することによって、この部分においてのみ不明であった「ベルト金具係合用レール」との共働関係が明確になり、しかも、荷締ベルトのベルト金具を係合穴に対して縦横両方向に係合できるようにするという本件考案の目的効果に、訂正前後を通じて何の変更がない…。　　　　　
	勝有○

	平成11年(行ケ)
第213号
	ロータリ耕転装置
	　…本件訂正前の本件特許明細書には、ハンガーロッドが弾圧する対象について明らかに矛盾した記載がある…。
　上記矛盾する記載を当業者がどのように理解するかについて検討すると、本件訂正前の本件特許明細書中の実施例を中心とする発明の詳細な説明及び図面には、後部カバーの回動を阻止するためにハンガーロッドで直接耕耘カバーを弾圧するとの具体的構成についての説明はなく、かえって、後部カバーの回動を阻止するためにハンガーロッドで後部カバーを弾圧する具体的構成が明確に記載されているものであり、しかも、後部カバーで土寄せ作業をすると、後部カバーに土面からの多大な反力がかかるものであるところ、「耕耘カバーの後端に後部カバーを回動自在に枢支し」たものにおいて、上記土面からの反力を、後部カバーではなく、それと回動自在に枢支された耕耘カバーをハンガーロッドで弾圧することによって押し返すようにする構成が技術的に極めて困難であることは、技術常識に属することと認められる。
　そうすると、本件訂正前の特許請求の範囲第１項における「該耕耘カバーを弾圧するハンガーロッド」及びそれと同旨の発明の詳細な説明中の記載が「該後部カバーを弾圧するハンガーロッド」の誤記であることは、本件訂正前の本件特許明細書及び図面に接する当業者にとって自明のことと認められる。したがって、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない…。
	勝有★

	平成15年(行ケ)
第39号
	グアニジン誘導体、その製造法及び殺虫剤
	　…本件明細書に上記のような食違いが存在することを認識した当業者において，上記食違いが，特許請求の範囲の請求項１，７の記載と，発明の詳細な説明のいずれの誤りにより生じたものと理解するかについて検討するに，当業者であれば，以下のとおり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が誤りであって，同請求項に誤記があるものと理解することが明らかである。

　すなわち，本件発明は，「害虫に対して優れた防除効果を有するグアニジン誘導体またはその塩」に関するものであり，本件明細書の参考例及び実施例には，多数の化合物（グアニジン誘導体）及びその製造原料の製造方法の詳細が，得られた化合物の物性値と共に記載されていることは前示のとおりである。また，本件明細書の試験例では，実施例で得られた化合物を含む多数の化合物についてテストされ，それらが優れた特性を示すことが明示されていることも前示のとおりである。一方，請求項１，７に記載されたｎの数が「２」の化合物の具体例については，その製造方法が全く記載されていないだけでなく，その殺虫性能について触れた記載が存在しないことも前示のとおりである。

　このような本件明細書の記載に接した当業者が，発明の詳細な説明中の参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであり，特許請求の範囲の請求項１，７の記載が正しいと考えることは，特段の事情がない限りあり得ないというべきところ，本件全証拠によっても，本件明細書において，上記参考例，実施例及び試験例の記載が一貫して誤りであると認めるべき特段の事情の存在を認めるに足りない。　　　　　　　　　　　　　
	勝有★

	平成18年(行ケ)
第10210号
第10212号
	粒子,Ｘ線及びガンマ線量子のビーム制御装置
	　本件…訂正の内容は，特許請求の範囲の請求項25における「θ－DL1」を「θ－D/L1」と訂正するものである。
　本件訂正請求前の請求項25は，「チャネルの扇形に広がった出力端は，θ－DL1以下であるテーパ角を有しており，θは準平行ビームの指定発散角，L1は円錐形束管セクションの長さをそれぞれ表している，請求項23の装置。」というものである。
　ここで…「θ」は準平行ビームの指定発散角，「L1」は円錐形束管セクションの長さとされ，「D」は入力端の半径方向の幅であるから，テーパ角を条件付ける「θ－DL1」は，無次元である角度θから，長さの次元を有するＤとＬ１とを乗じたもの（単位としてはｍとなる。）を減算したものとなるが，そのように次元の異なる物理量の間で減算を行うことの技術的な意味は理解が困難である。これに対して，本件特許明細書の発明の詳細な説明…においては，テーパ角は，「θ≦θ－D/L」とされ，ここで，「D/L」は，長さの次元を有するＤを同じく長さの次元を有するＬ で除算したものであるから，無次元であり，同じく無次元の「θ」からこれを減算することにより，テーパ角の条件を規定するものとして合理的である。
　そうすると，本件特許明細書の上記記載に接する当業者が，訂正前の請求項25の「θ－DL1」を，「θ－D/L1」の誤記であるとして理解できることは明らかである。　　　　　　　　　　　　　　　　
	勝有★

	平成12年(行ケ)
第297号
	受信機

*H18(行ケ)10268と、経緯が似ている
	　…「被請求人の錯誤により,3次高調波と3次相互変調という技術用語を混同し,意見書及び請求項1に，3次高調波と誤って記載し，それがそのまま,看過されて,訂正前の特許請求の範囲の記載になったものと認められ」，「本件特許発明における誤記の訂正は，出願の経過を参酌しても，違法なものであるとはいえない」とした審決の判断に誤りはな…い。
	勝有△

	平成28年(行ケ)
第10154号
＜森＞
	ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体…の製造方法

*誤記の訂正が認められた（「酢酸エチル」⇒「アクリル酸エチル」）
	…当業者であれば，以下に示す理由で，「化合物（３）に酢酸エチルを作用させて化合物（４）を得た」とする記載内容にもかかわらず，化合物（３）に以下に示す酢酸エチルを作用させても化合物（４）が得られない，つまり，【化１４】に係る原料（出発物質；化合物（３））と，反応剤（ＥＡＣ）と，生成物（化合物（４））のいずれかに誤記が存在することに気付くものと考えられる。…

　本件明細書に接した当業者は，…化合物（３）及び化合物（４）の化学構造については正しいものと理解し，「酢酸エチル」が誤記であると理解するものということができる。…

　以上によると，本件明細書に接した当業者であれば，本件訂正事項に係る【００３４】の「ＥＡＣ（酢酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」という記載が誤りであることに気付いて，これを「ＥＡＣ（アクリル酸エチル，８０４ｍｌ，７．２８ｍｏｌ）」の趣旨に理解するのが当然であるということができる。したがって，本件訂正は，特許法１２６条１項２号所定の「誤記…の訂正」を目的とするものということができる。　　　　　　
	勝有△

	平成29年(行ケ)
第10032号
＜高部＞
	導電性材料の製造方法
*実質的変更でない～目的及び効果の認定

*訂正要件×⇒○


	　本件審決は，本件発明１０は，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得ることを目的とした発明であるのに対し，本件訂正発明１０は，大量の酸素ガスや大量の還元性有機化合物の分解ガスを発生させることなく，導電性材料を得ることを目的とするものであり，本件訂正発明１０が達成しようとする目的及び効果は，訂正事項１０－１による訂正で変更されたと認められるから，訂正の前後における発明の同一性は失われており，訂正事項１０－１は，実質上特許請求の範囲を変更するものであると判断した。

　しかし，…本件発明の目的は，従来技術においてミクロンオーダーの銀粒子を使用する際にガスが大量発生することによる問題を解消するとともに，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく，導電性材料を製造することにあると認められる。そして，本件発明１０においては，その目的を，「銀の粒子が，０．１μｍ～１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる」という構成，及び「第２導電性材料用組成物を，酸素，オゾン又は大気雰囲気下で１５０℃～３２０℃の範囲の温度で焼成して，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えることによって達成している。他方，本件訂正発明１０は，大量のガスを発生させることなく導電性材料を得るという目的を達成するため，「前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより，前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し」という構成を備えている上，銀の粒子が，０．１μｍ～１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものから，２．０μｍ～１５μｍの平均粒径（メジアン径）を有するものに訂正されたことにより，訂正前に比べて銀の粒子径がより大となっており，値段が高い銀ナノ粒子を使用することなく導電性材料を得るという目的及び効果について，より限定されたものとなっている。したがって，訂正事項１０－１による訂正は，本件発明１０が達成しようとする目的及び効果を変更するものではない。　　　　
	勝有△

	平成29年
(行ケ)
第10092号
＜鶴岡＞
	扁平型非水電解質二次電池

*実質的変更でない～目的及び効果の認定

*訂正要件○⇒○

	　本件明細書の記載によれば，当業者は，…電極の両面に作用物質含有層を形成したものとすることにより，本件発明の上記課題を解決し得ると同時に，容積効率も向上するものと理解し得るということができ，かつ，容積効率の向上は，重負荷放電特性の引き上げという本件発明の目的に付随するものと位置付けられる…。したがって，訂正事項１－５は，本件発明の課題である重負荷放電特性の引き上げを達成し得るとともに，付随的な目的である容積効率の向上を図るものであるところ，これらはともに本件明細書に記載された事項であるから，…実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではな…い。
	勝有△

	平成30年
(行ケ)
第10100号
＜鶴岡＞
	経皮吸収製剤
*発明の詳細な説明の誤記の訂正を認めた
（クレーム文言より若干緩いか？）
	本件訂正事項１２は，本件明細書の【０００３】に「皮内」とあるのを「皮膚内」と訂正するものであるところ，当該記載箇所は，背景技術としてマイクロニードル，特に自己溶解型マイクロニードルを「皮膚」に挿入する場合について説明するものであることが，その文脈からして明らかである。このことに，【０００３】の他の箇所では，全て「皮膚」という用語が用いられていることを併せ考えれば，訂正箇所である「皮内」は，「皮膚」の「膚」を脱落させたものであって，正しくは「皮膚内」と記載されるべきものであったと理解するのが相当であるから，本件訂正事項１２は，誤記の訂正として訂正要件を満たすものというべきである。これに対し，原告は，「皮内」は「皮膚内」とは別の概念を持つ医学用語であって，訂正箇所においても，その別の概念を示す「皮内」が用いられていたと主張するが，「皮内」と「皮膚内」が別の概念を持つ医学用語であると認めるに足りる証拠は存在しないし，少なくとも，【０００３】の訂正箇所において，そのような別の概念としての「皮内」が用いられていたとは考えられないことは既に説示したとおりである。そうすると，本件訂正事項１２に係る訂正を認めた本件審決は，結論において相当であり，適法というべきである…。
本件訂正事項１６は，本件明細書の【００７７】に，「皮膚の表面や真皮」とあるのを，「皮膚の表皮や真皮」に訂正するものである。当該記載箇所は，吸収促進剤としての界面活性剤に関連して，目的物質の皮膚における溶解性について説明するものであるところ，そもそも，本件発明は，基剤と目的物質とを有し，表皮及び真皮から成る皮膚に挿入して使用する経皮吸収製剤であるから，目的物質の溶解性が問題になるのは，「皮膚の表面や真皮」ではなく，「皮膚の表皮や真皮」であることが明らかである。このことに，【００７７】に対応するものというべき【００３０】においては，「皮膚の表皮又は真皮」という用語が用いられていること…を併せ考えると，訂正箇所である「表面」は「表皮」と記載すべきところを誤って「表面」と記載したものと理解するのが相当であるから，本件訂正事項１６は，誤記の訂正として訂正要件を満たすものというべきである。
	勝有△

	令和3年
(行ケ)
第10033号
＜菅野＞
	内装用短尺コーナー材による施工方法
*クレーム文言につき誤記の訂正を認めた
⇒用語の統一を図るもので意味は同じ？
	（1） 本件訂正が誤記の訂正に当たるかについて… 
本件訂正前は，施工の段階である第３工程について，請求項１及び訂正前明細書の【００２２】に「接合」の語が用いられていたのに対し，訂正前明細書の【００２５】には，施工の段階について「このとき，第１，第２内装用短尺コーナー材２１－１，２１－２の端面を接続して切除は行わず，…」とあり，同じ段階について「接合」と「接続」の２つの用語が用いられていたのであるから，本件訂正は用語の統一を図るものであるといえ，誤記の訂正に当たる。…
（2） 本件訂正が不明瞭な記載の釈明に当たるかについて…
本件訂正前は，同じ施工段階の作業について，請求項１には「接合」と，訂正前明細書の【００２５】には「接続」とあったのであるから，本件訂正は不明瞭な記載の釈明に当たる。
	勝有△

	
	
	
	


訂正における「誤記・誤訳の訂正」（拡張、実質的変更）（特許法１２６条４項）≪敗訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	最高裁47.12.14

(民集26巻10号1090頁)
	あられ菓子の製造法
	　訂正の審判が確定したときは、訂正の効果は出願の当初に遡つて生じ（法一二八条）、しかも訂正された明細書または図面に基づく特許権の効力は、当業者その他不特定多数の一般第三者に及ぶものであるから、訂正の許否の判断はとくに慎重でなければならないのが当然である。…
　上告人らが訂正を求める「３乃至５°Ｆ」の記載は、特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一であつて、その記載が「３乃至５°Ｃ」の誤記であることは被上告人の争わないところであるとはいえ、本件における特許請求の範囲の項に示された第一工程中の餅生地の冷蔵温度を「３乃至５°Ｆ」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、しかも、「３乃至５°Ｆ」と「３乃至５°Ｃ」との差は顕著で、その温度差はその後の工程を経た焼成品に著しい差異を及ぼすものであるにもかかわらず、明細書の全文を通じ一貫して「３乃至５°Ｆ」と記載されており、当業者であれば容易にその誤記であることに気付いて、「３乃至５°Ｃ」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないというのである。

　これによると、前記の「３乃至５°Ｆ」の記載は、上告人らの立場からすれば誤記であることが明らかであるとしても、一般第三者との関係からすれば、とうていこれを同一に論ずることができず、けつきよく、右記載どおり「３乃至５°Ｆ」として表示されたのが本件特許請求の範囲にほかならないといわざるをえないのである。

　以上説示するところによれば、本件の場合も特許請求の範囲の「３乃至５°Ｆ」の記載を「３乃至５°Ｃ」と訂正することは、本件明細書中に記載された特許請求の範囲の表示を信頼する一般第三者の利益を害することになるものであつて、実質上特許請求の範囲を変更するものというべく、法一二六条二項の規定により許されないところといわなければならない。
	負不★

	最高裁47.12.14

(民集26巻10号1888頁)
	フェノチアジン誘導体の製法
	　…上告人が訂正を求める「Ａは分枝を有するアルキレン基」との記載は、特許請求の範囲の項中の本件特許発明の構成に欠くことができない事項の一に属するものであつて、これが「Ａは分枝を有することあるアルキレン基」の誤記であることは当事者間において争いのないところであるとはいえ、本件における特許請求の範囲の項に示された式（化学式は末尾添付）中の「Ａは分枝を有するアルキレン基」とする記載は、それ自体きわめて明瞭で、明細書中の他の項の記載等を参酌しなければ理解しえない性質のものではなく、また、それが誤記であるにもかかわらず、「Ａは分枝を有するアルキレン基」という記載のままでも発明所期の目的効果が失われるわけではなく、当業者であれば何びともその誤記であることに気付いて、「Ａは分枝を有することあるアルキレン基」の趣旨に理解するのが当然であるとはいえないというのである。これによると、前記の「Ａは分枝を有するアルキレン基」との記載は、上告人の立場からすれば誤記であることが明かであるとしても、一般第三者との関係からすれば、とうていこれを同一に論ずることができず、けつきよく、本件特許発明の詳細な説明の項中にその趣旨を表示された「Ａは分枝を有するアルキレン基」と「Ａは分枝を有しないアルキレン基」との両者のうち、前者のみを記載したのが本件特許請求の範囲にほかならないのである。…
	負不★

	東京高判
平成10年(行ケ)
第336号
	多層セラミック低温形成方法
	　特許請求の範囲の記載に誤記があるか否かは、特許権者の主観的意図にかかわらず、第三者ないし当業者との関係で客観的に判断されるべきところ、本件請求項２及び３における「触媒添加」が誤って記載されたものであり、それが削除された記載が正しいことが本件明細書に接する当業者にとって客観的かつ一義的に明らかであると認めることはできない。すなわち、

　(1)前記のとおり、「触媒添加」は、特許請求の範囲である本件請求項２及び３に記載されているものであるが、この記載部分があるからといって本件請求項２及び３全体に明白な文脈上の不明確さや矛盾があるわけではなく、特許請求の範に記載された事項を十分な根拠なく誤って記載されたものと解することはできない。

　(2)また、本件明細書全体の記載を検討しても、「触媒添加されない水素シルセスキオキサン樹脂」との記載など「触媒添加」を積極的に否定する記載は一切見当たらないところである。
　(3)さらに、水素シルセスキオキサン樹脂において、「触媒添加」したものが技術的に存在し得ないことが当業者に明らかであるとか、触媒添加水素シルセスキオキサン樹脂を用いることにより本件発明の実施が技術的に不可能ないし困難であることが当業者に自明であるとする事情も認められない。
　かえって、…によれば、本件発明の実施例１で用いられている水素シルセスキオキサン樹脂は米国特許…に記載の方法により製造されるものであることが認められるが、…上記米国特許明細書の実施例１０において、ニッケル触媒（ＮｉＣｌ２）を含む水素シルセスキオキサン樹脂の存在が開示されていることが認められ、本件請求項２及び３における「触媒添加」の記載は、技術的にもその発明の詳細な説明における記載と矛盾しないことが認められる。

　(4)…請求項２及び３における「触媒添加」の記載が明らな誤記と解すべき技術的な理由もなく、当業者によりこの記載部分を削除した記載が正しいものと当然に理解されるということはできない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成15年(行ケ)
第525号
	硬化性組成物
	　原告は，本件明細書の発明の詳細な説明においては，「イソブチレン系重合体」について詳しく記載されており，実施例で製造例１ないし３として具体的に説明されているのも「イソブチレン系重合体」であるから，請求項１において，「イソプレン系重合体」と記載されることは極めて不自然であり，当業者は，「イソプレン系重合体」は錯誤により誤記されたものと理解するのが自然である，と主張する。
　しかし，本件明細書の発明の詳細な説明には，上記のとおり，「イソプレン系重合体」を意味する技術内容が記載されているのである。旧特許法３６条５項１号は，特許請求の範囲について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要求していることからすれば，本件明細書の発明の詳細な説明に「イソプレン系重合体」について記載がなければ，本件明細書の請求項１の「イソプレン系重合体」が誤記であると解する余地はあるものの，本件明細書の発明の詳細な説明に，「イソプレン系重合体」の技術内容が記載されている以上，本件明細書の請求項１の「イソプレン系重合体」が誤記であると認めることはできない。…　　　　　　　　　　
	負不○

	平成17年(行ケ)
第10552号
	会合分子の磁気処理のための電磁処理装置
	　＜訂正事項イ＞「１５０アンペアターン以上」を「６０～１４４アンペアターン」と訂正する。

　…「１５０アンペアターン以上」の記載は，特許請求の範囲における発明の構成に欠くことができない事項の一つである。

　旧請求項２の「１５０アンペアターン以上」は，実施例１ないし４におけるアンペアターンの数値範囲の最大値１４４アンペアターンを超えるものではあるが，原告らの主張は「５０～１５０アンペアターン程度」とすべきであったのに，「１５０アンペアターン以上」と誤記をしたというもので，原告らが望ましいと考えていたアンペアターンは実施例１ないし４におけるアンペアターンの上記最大値を超えていること，原告らは実施例の数値範囲と特許請求の範囲の数値範囲の記載とが必ずしも一致しない事例が存在することを認めていること，本件訂正請求に係る訂正審判請求書には，訂正事項イの訂正の理由は，「特許請求の範囲の減縮，及び明瞭でない記載の釈明を目的」とするとの記載はあるが，誤記の訂正を目的とする旨の記載はなく，原告らは本件訂正請求の時点では「１５０アンペアターン以上」との記載が誤記であるとは認識していなかったものとうかがえることに照らすと，旧請求項２の「１５０アンペアターン以上」という条件を採用することが，技術常識に反するとまで認めることはできない。

　また，旧請求項２の特許請求の範囲の記載に接した当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が，旧請求項２の「１５０アンペアターン以上」との記載が，当然に「６０～１４４アンペアターン」を表示すると理解するものと認めることもできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不○

	平成18年(行ケ)
第10204号
	光ファイバケーブル

*H17(行ケ)10348は、「誤記の明白性」を認定しなかった

(尤も、誤記が明白であったから、殊更に認定しなかったとも理解可能)
	　旧特許法１３４条２項ただし書２号…でいう「誤記」というためには，訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが，当該明細書及び図面の記載や当業者の技術常識などから明らかで，当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないものと解される。…

　「特許請求の範囲」の「請求項１」における「λ／１．４１よりも大きいこと」は，…その技術的な意義が不明である。…

　原告は，本件特許の優先日における「曲率」の測定値は，１００分の１位の数値に技術的意味がないと主張し，甲１２（原告の社員…が…行った実験結果を記載した書面）の実験結果によると「曲率」の測定値が１．５１＋０．０８，－０．１０と大きくばらついていることをその根拠とする。しかし，本件特許明細書及び図面には，「曲率」の測定値は１００分の１位の数値に技術的意味がない旨の記載はないし，また，上記…のとおり，１．５５μｍ帯用のものについては，図５から，曲率「０．９２」という１００分の１位の数値を読み取って，それを基に，「λ／１．４１」という「特許請求の範囲」の数値を算出している（…）。そうすると，本件特許の本件訂正前の明細書及び図面の記載から，「曲率」の測定値は１００分の１位の数値に技術的意味がなく，「発明の詳細な説明」の段落【００２２】における「曲率０．９２」の記載は誤りで「曲率０．９」が正しいと認めることはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成18年(行ケ)
第10126号
	地下構造物用錠装置
	　＜訂正前＞「鉤部材は…かつ枠体の内側に設けられているガイド部に案内される軸部により上下方向へ移動可能に設けられており，」

　＜訂正後＞「鉤部材は…かつ枠体の内側に設けられているガイド部に案内されて軸部により上下方向へ移動可能に設けられており，」

　訂正前の請求項１は，その記載により，「軸部」が「枠体の内側に設けられているガイド部」に案内され，その「軸部」により，「鉤部材」が上下方向へ移動可能に設けられていることが，一義的に理解されるものであり，何ら不明瞭な点は存在しない。したがって，訂正事項ａは，①請求項１に係る発明においては「ガイド部（１９）に案内される」ことが必須の構成とされていた「軸部（２１，４２）」を，「ガイド部（１９）に案内される」ことが必須の構成とされなくするものであり，また，②請求項１に係る発明においては「ガイド部（１９）に案内」されることが必須の構成とされていない「鉤部材（１５）」を，「ガイド部（１９）に案内」されることが必須の構成とされるようにするものであって，①は実質上特許請求の範囲を拡張…，②は実質上特許請求の範囲を変更…に該当する…。　　　　　　　　
	負不△

	平成19年(行ケ)
第10242号
	紙おむつ

*発明の詳細な説明における｢通気撥水性｣を「通気防水性」に訂正×（訂正すると発明の技術的範囲が広がる事案だった）
	…本件発明における「透液性」のフラップ部材シートは，「通気撥水性」のシートより高度の「透液性」があり，「通気撥水性」のシートを用いた場合よりも蒸れ防止効果が大きいものと解するのが合理的であり，…訂正前明細書の段落【００１５】における「通気撥水性」との記載のままでは，本件発明の作用効果の説明として不合理であるということはない。…

　本件当初明細書では，「通気撥水性」という語は用いられていなかったが，本件拒絶理由通知書を受けて，…と補正した…。また，上記補正の契機となった本件拒絶理由通知書の引用に係る引用例３には，「股下シート４としては撥水性および通気性を有するものであれば何でも良い」との記載がある。そうすると，上記補正は，本件発明１における「フラップ部」が，先行例１における「不透液性」シートのみでなく，より透液性が高いと解される「通気撥水性」のシートと比較して，更に高い「透液性」を示す「通気透液性」のシートであることを表現したものであって，本件発明１が，撥水性及び通気性を有するシートと比較して，蒸れの防止効果が優れていることを強調する目的でされたものと理解される。すなわち，上記補正では，引用例３における「撥水性および通気性を有する」シートを比較対象として意識したために，「通気撥水性」のシートという語を選択したのであって，「通気防水性」と記載すべきところを「通気撥水性」と誤記したものと解することはできない。…同段落における「通気撥水性」のシートを「通気防水性」のシートと訂正すれば，本件発明１におけるフラップ部は，「通気撥水性」シートよりも「透液性」の程度が高いものに限られず，「通気防水性」のシートよりも「透液性」の程度が高ければよいと解釈する余地を生じることになり，結局，訂正事項ｇは，本件発明の技術的範囲を拡張又は変更する可能性がある…。したがって，原告の主張は採用することができない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	負不△

	平成18年(行ケ)
第10547号
	太陽熱反射性表面

処理金属板
*当業者が他の要件が誤記であると認識する可能性がある
	訂正前の段落【００６６】「塗膜に含有させる顔料として，８００～２１００ｎｍの波長領域での分光反射率ＲＥ／ＮＩＲが４５％，平均粒子径が０．４μｍの不溶性モノアゾ顔料（大日本インキ化学工業（株）製，ＳＹＭＵＬＥＲ ＦＡＳＴ ＹＥＬＬＯＷ ４１９２）（以下，符号「ＰＹ１５４」），ＲＥ／ＮＩＲが２５％，平均粒子径が０．５μｍの無機顔料（菊池色素工業（株）製，パーマエロー１６５０Ｓ）（以下，符号「ＰＹ３４」），および，ＲＥ／ＮＩＲが１５％，平均粒子径が０．５μｍのクロム酸鉛（大日精化工業（株）製，３２５ クロームエロー７Ｇ）（以下，符号「７Ｇ」）を用いた。」

訂正後の段落【００６６】「塗膜に含有させる顔料として，８００～２１００ｎｍの波長領域での分光反射率ＲＥ／ＮＩＲが４５％の顔料（以下，符号「ＰＹ１５４」），ＲＥ／ＮＩＲが２５％の顔料（以下，符号「ＰＹ３４」），および，ＲＥ／ＮＩＲが１５％の顔料（以下，符号「７Ｇ」）を用いた。」

　要するに、（顔料の具体的記載と分光反射率の記載との矛盾を解消するために、）実施例中の顔料の製造元、平均粒子径、種類、製品名の具体的記載を削除して、単なる「顔料」に訂正した。

　…本件訂正前記載に接した当業者にとって，同記載における顔料の平均粒子径，製造元，種類，製品名などの具体的記載が誤記であることが，本件訂正前明細書の記載から自明であるということはできない。…本件訂正前記載に接した当業者が，塗膜に含有させる顔料の平均粒子径，製造元，種類，製品名などの具体的記載は誤記ではなく，顔料の分光反射率ＲＥ／ＮＩＲが誤記であると認識する可能性を否定することはできない。　　　　　　　　　
	負不△

	平成20年(行ケ)
第10216号
	レールの据付方法及び据付構造
	(1) 特許請求の範囲の記載について
　訂正事項ｅ－２は，「走行レール」に関して，訂正前明細書の請求項１７における「上記調整板上に位置決めされ，スペーサによって互いの間隔が保持された上記走行レールと，」との記載から，「スペーサによって互いの間隔が保持され」との記載を削除し，「上記調整板上に位置決めされた上記走行レールと，」に訂正するものである。
　訂正前明細書の請求項１７は，車両が走行する走行レールの据付構造に関する発明を記載したものであり，同発明では，走行レールは複数条存在すると解するのが自然であるところ，同請求項の記載は，「スペーサによって互いの間隔が保持された」複数条の走行レールが，「調整板上に位置決めされ」ているという技術的事項が特定されているものと解することができる。そうすると，訂正前明細書の請求項１７の記載が誤記であると認めることはできない。
(2) 発明の詳細な説明の記載について

　当初明細書には，「走行レール」に関し，「スペーサによって互いの間隔が保持された」事項が記載されていたと解することができる。そうすると，当初明細書の発明の詳細な説明の記載に照らしても，訂正前明細書の請求項１７…の記載が誤記であると認めることはできない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	負不△

	平成27年(行ケ)
第10216号
	放射能で汚染された表面の除染方法

*誤訳の訂正
	…本件訂正前の明細書には，燐酸を示す化学式として，ホスホン酸の化学式が６か所にわたり記載されているというのであるから，「スルホン酸，燐酸及びカルボン酸からなる群」に含まれない「オクタデシルホスホン酸」が作用成分として記載されていることとも相まって，本件公報に接した当業者は，「燐酸」又は「リン酸」という記載か，ホスホン酸の化学式及び「オクタデシルホスホン酸」という記載のいずれかが誤っており，請求項１の「燐酸」という記載には「ホスホン酸」の誤訳である可能性があることを認識する…。しかし，更に進んで，本件公報に接した当業者であれば，請求項１の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項１の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるといえるかを検討すると，…請求項１の「燐酸」という記載は，それ自体明瞭であり，技術的見地を踏まえても，「ホスホン酸」の誤訳であることを窺わせるような不自然な点は見当たらないし，…本件訂正前の明細書において，「燐酸」又は「リン酸」という記載は１１か所にものぼる上，請求項１の第２の処理溶液の作用成分を形成するアニオン界面活性剤としてスルホン酸，カルボン酸と並んで「燐酸」を選択し，その最適な実施形態を確認するための４つの比較実験において，燐酸や燐酸基が使用されたことが一貫して記載されている。そうすると，化学式の記載が万国共通であり，その転記の誤りはあり得ても誤訳が生じる可能性はないことを考慮しても，本件公報に接した当業者であれば，請求項１の「燐酸」という記載が「ホスホン酸」の誤訳であることに気付いて，請求項１の「燐酸」という記載を「ホスホン酸」の趣旨に理解することが当然であるということはできない。　 

	負不△

	令和4年

(行ケ)
第10115号
＜本多＞
	非水系塗料用の粉末状揺変性付 与剤

*当業者が他の理解が正しいと認識する可能性がある
	本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者においてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできない…。
	負不△

	
	
	
	

	
	
	
	


（誤訳の訂正）平成13年(行ケ)182、東京高裁昭和58.3.24地裁集15-1-236、平成21年(行ウ)358。「誤記の訂正に関する判例の動向（増井和夫）」パテント2011別冊NO.4

★外国出願に基づく優先権主張の場合は、誤記の訂正の問題。（優先権の基礎となる外国明細書を参酌できない）（平成13年(行ケ)182、平成27年(行ケ)10216）
★日本出願が外国語でなされた場合、誤訳の訂正OK。⇒分割出願については、誤訳の訂正は×。（平成21年(行ウ)358）

訂正における実質的変更（「誤記・誤訳の訂正」以外）・拡張≪勝訴事案≫≪敗訴事案≫　
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	昭和43年(行ケ)
第22号
	*周知技術の付加は実質上の変更になる
	　…ある発明に新たな構成要件を付加することにより，形式上特許請求の範囲を減縮する場合，右の新たな構成要件の付加が当業者に周知の技術手段でないかぎり，特許請求の範囲を実質上変更するものというべきである。すなわち，周知の技術手段を付加するかぎり，発明はその同一性を失うことなく，特許請求の範囲も実質上変更されることはないが，周知でない新規な技術手段を付加するときは，構成を異にし，したがつて別個の発明となつてしまうからである。…

　同裁判例は，付加される構成要件が周知技術でない限り，構成を異にし，実質上の変更にあたると判示した。
　同裁判例の事案は，当事者の主張が噛み合っていないように思われる。審決は，構成を付加して効果が向上する場合は，発明の構成要件及び作用効果を異にするとしたのに対し，原告は，取消事由として，付加した構成が周知技術であるから効果を向上させたものでないと主張したが，同審決に対する反駁となっていない。かかる議論の結果，何時の間にか，新たな構成要件の付加が周知技術でない限り実質的上の変更にあたることが前提となってしまい，当該事例において付加された構成要件が周知技術であるか否かのみが主張・立証されたものである。したがって，同裁判例は異例であり，「付加される構成要件が周知技術でない限り…実質上の変更にあたる」という判示を一般化することはできない。現に，後述する平成16年5月14日東京地裁（平成13年（ワ）第12933号）まで，付加される構成要件が周知技術であるか否かを問題とする裁判例は存在しなかった。
	負不△

	東京地判
平成13年
（ワ）
第12933号
	交換レンズ

*周知技術以外の付加は特段の事情が無い限り実質上の変更になる

*｢特段の事情｣の具体例を何も示していない
*昭和43(行ケ)22号を踏襲した唯一の裁判例
⇒踏襲されていない
	　特許請求の範囲に新たな構成を付加していることで，一見すると特許請求の範囲の減縮にあたる補正であっても，その補正によって，補正前と補正後とで発明の同一性が失われて別個の発明と評価されるような場合には，実質的に特許請求の範囲を変更する補正に該当するものとして，公告決定後の送達後の補正としては許されない。…この場合において，補正前の特許請求の範囲に係る発明に新たに付加された構成が，同発明の特許出願当時，当業者にとって周知の技術手段（周知技術）に該当しない場合には，補正前の特許発明と補正後の特許請求の範囲の記載に係る発明は，特段の事情のない限り，別個の発明というべきである。けだし，周知の技術手段を付加するものである限りは，発明はその同一性を失うことがなく，特許請求の範囲も実質上変更されることはないが，周知でない新規な技術手段を付加するときは，特段の事情のない限り，構成を異にすることになり，別個の発明となってしまうからである。
　また，本件補正の前後における特許請求の範囲を具体的に比較しても，補正前の特許請求の範囲においては…という構成のみが開示されていたものであるところ，補正後の特許請求の範囲においては，…ことに伴う不都合を解消するにとどまらず，…ことに伴う不都合をも解消するものとして，従前の構成とは技術的思想を異にするものというべきである。そうすると，本件補正前の発明と本件補正後の発明は，その構成を異にする別個の発明というほかはない。
	負不△

	平成21年

(行ケ)
第10326号
	マッサージ機

＜参考＞

*H18(行ケ)10439号は不明確な訂正事項が全体を不明確にするとして、訂正自体を不適法とした
	　…本件訂正後発明２は，本件訂正前発明２に対して，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」（本件訂正後発明２のウ）との構成が付加されたものである。ところで，特許請求の範囲の記載において「構成」が付加された場合，付加された後の発明の技術的範囲は，付加される前の発明の技術的範囲と比較して縮小するか又は明りょうになることは，説明を要するまでもない。本件において，本件訂正後発明２記載の特許請求の範囲に属するマッサージ機は，構成アないし構成オのすべてを具備するものに限定される。本件訂正前発明２では，何らの限定がされていなかったものに対して，本件訂正後発明２では，「施療子（１４）を移動させた後，前記操作装置（４０）への所定の操作を施すと，その所定の操作が行われたときの前記施療子（１４）の位置を基準位置として検出する，マッサージ機において，」との構成を有するものに限定されたのであるから，これに伴って，その技術的範囲が縮小するか又は明りょうになることは，当然である。
　この点，被告は，本件訂正後発明２は，「所定操作による基準位置検出に基づく制御」を行うと，もはや「一定時間経過による基準位置検出に基づく制御」を行わないから，本件訂正前発明２と比較して択一的記載であり，特許請求の範囲の減縮に当たらないと主張する。被告の主張は，発明の技術範囲の解釈についての誤りに由来するものであって，到底採用できるものではない。…使用者（ユーザ）にとって，本件訂正後発明２の構成ウを選択することによって，構成エで示す機能を選択しないことがあり得ることは，本件訂正後発明２において，構成エを具備しないマッサージ機が，発明の技術的範囲に含まれること，すなわち，技術範囲が拡大することを意味するものではない。　　　　　　　
	勝有

○

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	昭和53年(行ケ)
第131号
	*目的/効果を追加した⇒実質上の変更あり

（補正×）
	　第二の補正の内容は，ローラのスラスト方向の振動の抑制という新たな別の課題を掲げ，これを解決するものとして，ローラのスラスト方向の振動を抑制しうるという効果を奏するとの新たな別の効果を記載したものというべきである。
　もともと，考案は，一定の技術的思想の創作であるが，技術は，これを構成するいくつかの技術的要素が一体不可分に結合したものであつて，これにより，一定の目的をより適切効果的に達成しようとする手段に係り，この目的，効果は，当該技術と密接不可分に結びついているものである。ひいてまた，技術の目途する目的，効果が異なるときは，技術としても異なるにいたるものというべきである。したがつて，ある考案について，その技術的構成要件に，さらにある構成要件を附加することにより，表面上，その考案が限定され，あたかも実用新案登録請求の範囲が減縮されるような場合でも，一方でその考案に新たな別の目的，効果を附加することは，実質上考案を異ならせることになるから，補正により，このような差異を生ぜしめることは，実用新案登録請求の範囲を実質上変更するものとして許されない…。
	負不○

	昭和56年(行ケ)
第86号
	*補正は考案が当然に備えていた構成を明瞭化したものである

⇒実質上の変更なし

（補正○）
	　このような装炭車が一般に備えている装置についての周知な事項に照らして，本件補正前の本願考案の明細書の内容を検討してみると，…との記載があるうえ，第1 図ないし第3 図によっても，…。更に，炉頂面の置かれている特殊な諸条件のもとにおいてその全面を隈なく掃除するためには，炉頂掃除機は，装炭車の移動方向のみではなく，これと直角方向に移動させる必要もあることは自明なことであり，予期されるところである。（下線部は，補正により追加された部分）

*同裁判例は補正前後の「目的・効果」の同一性について言及しないが，補正が当然に備えていた構成を明瞭化した補正である以上，補正の前後で構成は同一であるから，当然に「目的・効果」も同一である。
	勝有○

	昭和56年(行ケ)
第123号
	*付加された作用効果/目的は副次的

⇒実質上の変更なし

（補正○）
	　補正前の請求範囲の記載と補正後の請求範囲の記載とを対比すれば，本件補正後の本願考案が依然として本件補正前の本願考案の目的である『露光の適正・不適正と電池電圧の良・不良を併せ指示すること』を全く同程度に達成するものである…。…

　本件補正前の本願考案における前記目的に単に付加されたにすぎず，右目的がそれによつて置換されたとみられるものではない。…換言すれば，それは本件補正前の本願発明の目的の達成に附随して生ずる事態に関する作用効果であり，その意味で右目的に従属し，これに奉仕するものとみられるのである。したがつて，右の付加された作用効果ないしは目的は，本件補正前の本願考案の目的に付随する副次的なものというべきであり，これを右補正前の考案の目的を逸脱するものとみるのは相当でない。
	勝有○

	昭和57年(行ケ)
第137号
	*新たな目的を追加

⇒実質上の変更あり

（補正×）
	　本件補正は，…出願公告された本件考案の目的とは関係のない…という新たな目的を付加するものであるから，実質上実用新案登録請求の範囲を変更するものである
	負不○

	昭和55年(行ケ)
第346号
	*目的/効果基準を踏襲
	　補正後の発明の目的は，補正前の発明と全く同一であって，新たな技術的目的，効果は何ら加えられていない…，技術思想を実質的に変更するものには当たらない。そして本件補正によって追加された実施例も前記のように発明の目的とする効果をより明確にしたに過ぎない。
	勝有○

	昭和60年(行ケ)
第151号
	*目的/効果基準を踏襲
	　本件補正却下決定は，本件補正後の発明の目的についての認定を誤った結果，本件補正は本件補正前の発明の目的の範囲を逸脱するものであって，実質上特許請求の範囲を変更するものであると誤って判断したものというべきである。
	勝有○

	平成1年
(行ケ)
第52号
	*目的/効果基準を踏襲
	　訂正前の明細書に，『…』との記載を付加することは，ガラス板が何により凹面状に曲げられた状態にされるのかを明瞭にするものであって，異質な目的，効果を期待するものではない。
	勝有○

	平成3年
(行ケ)
第80号
	*目的/効果基準を踏襲
	　本件発明の具体的目的は，補正前，補正後のいずれの明細書の発明の詳細な説明の記載によっても…と認められるから，本件発明の具体的目的に変更はなく…特許請求の範囲の実質上の変更に当たらない。
	勝有○

	平成7年
(行ケ)
第107号
	*目的/効果基準を踏襲
	　訂正事項（d）で付加された作用効果は，訂正前の本件発明の目的の範囲内において，特許請求の範囲の減縮に伴って附随して生じる副次的なものということができるから，これを訂正前の本件発明の目的を逸脱するものとみるのは相当ではない。
	勝有○

	平成10年
(行ケ)
第65号
	*目的/効果基準を踏襲
	　本件補正によっては，補正前の本願第1発明の目的を逸脱したとはいうことはできず（その目的から当然に予測される作用効果の範囲内のものである），本件補正によって，補正前の特許請求の範囲を実質上変更するものではない
	勝有○

	平成12年
(行ケ)
第275号
	*目的/効果基準を踏襲
	　…登録時明細書に記載された訂正前発明の技術的課題及び作用効果は…訂正によって訂正されていないから、新たな技術的課題を解決するための手段を，…付加したものであるということはできず…
	勝有○

	平成14年
(行ケ)
第62号
	*目的/効果基準を踏襲
	　訂正により新たな「目的乃至効果」が生じたと認定して実質上特許請求の範囲を変更しているとした特許庁の判断を，技術的意義を誤認したものとして，審決を取り消した。　　≪審決取消－特許庁に再係属した訂正審判は，独立特許要件を具備していないとして認められなかった。（「実質上の変更」にあたるか否か判断しなかった。）≫
	勝有○

	平成18年
(行ケ)
第10070号
	番組サーチ装置および番組サーチ方法

*目的/効果基準を踏襲

*付加を緩く認めた

⇒実質上の変更なし

（補正○）
	…発明の目的は特許請求の範囲の請求項において規定された構成によって達せられるものであり，新たに構成が付加されたり構成が限定されれば，目的も，それに応じて，より具体的なものになることは当然であって，訂正後の発明の構成により達せられる目的が訂正前の発明の構成により達せされる上位の目的から直ちに導かれるものでなければ，発明の目的の範囲を逸脱するというのであれば，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は事実上不可能になってしまうから，相当でない。そうであれば，訂正事項により付加，限定された構成により達成される内容が，訂正前の発明の目的に含まれるものであれば足りると解するのが相当であり，本件においては，…訂正事項ｂの具体的内容は，いずれも，特許査定時の請求項３に係る発明の目的に含まれる。…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
…特許請求の範囲を減縮する場合には，新たな構成要件を付加したり，構成を新たに具体的に限定するのが通常であるから，新たな構成要素を付加したり，構成要素を新たに具体的に限定することが，直ちに，実質上特許請求の範囲を変更することに当たるものでないことは明らかである。訂正事項ｂに係る「番組表出力手段」，「更新手段」の内容は，いずれも，当初明細書に記載されているものであって，訂正事項ｂの「番組表出力手段」と「指定手段」は，特許査定時の請求項３における「記憶手段」と「指定手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであり，「更新手段」と「サーチ手段」は，特許査定時の請求項３の「記憶手段に記憶されているテレビ放送の中から，上記指定手段により指定された内容と同一の番組を，異なる時間帯の番組よりサーチするサーチ手段」により実現される内容をより具体的に規定したものであるから，明細書に接した第三者であれば，訂正が可能であることを予測することができるのであって，訂正事項ｂによる訂正が一般第三者の利益を損なうものとはいえない。
	勝有★★★

	平成20年
(行ケ)
第10339号
	計量装置

*訂正前後で構成要件の意義は同じ

⇒実質上の変更なし

（補正○）
	　本件訂正は，…「前記ゲートの開き始めから閉じるまでの刻々の動作変化を任意に設定する入力手段と，」を，「前記ゲートの開き始めから閉じるまでの刻々の動作変化を前記モータの動特性データとしてテーブルに任意に設定する入力手段と，」とする…。
　この訂正の結果，本件訂正後の本件訂正発明においては，ゲートの開き始めから閉じるまでの刻々の動作変化をモータの動特性データとしてテーブルに任意に設定するものとなったが，…第１表記載の「ｉ」毎のデータが，テーブルに任意に設定されるモータの動特性データであることは明らかである。したがって，本件訂正の前後で「刻々の動作変化」の意義が変化したということはなく，本件訂正が本件特許請求の範囲の記載を実質的に変更させるものということはできない…。
	勝有△

	平成29年
（行ケ）
第10096号
＜高部＞
	非磁性材粒子分散型強磁性材スパッタリングターゲット
*実質的変更でない
	　原告は，本件訂正発明は，非磁性材の分散形態を特定のものに限定することに本質があり，非磁性材を6mol%以上含むことは発明の本質と無関係であるのに，非磁性材の含有量を「6mol%以上」とする本件訂正は，訂正前の特許請求の範囲に記載されている発明を実質的に拡張ないし変更する…と主張する。　しかし，…発明特定事項を直列的に付加するにすぎない本件訂正によって，発明の対象や目的が変更されたものと認めることはできない。　　　　　　　　 
	負

不〇

	平成26年
（ネ）
第10109号
＜大鷹＞
	経皮吸収製剤，経皮吸収製剤保持シート…
*実質的変更の判断基準として、間接侵害の成立範囲を考慮した
	…本件訂正…は，…「経皮吸収剤。」…を「である，経皮吸収製剤保持シート。」…に訂正するというものであり，発明の対象を「経皮吸収製剤」という物の発明から「経皮吸収製剤保持シート」という物の発明に変更するものといえる。
仮にこのような物の発明の対象を変更する訂正が許されるとすれば，「その物の生産にのみ用いる物」又は「その物の生産に用いる物」の生産等の行為による間接侵害（同法１０１条１号ないし３号）が成立する範囲も異なるものとなり，特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがある…。　　　　　　　　　　 
	負

不★

	平成30年
（行ケ）
第10023号
＜大鷹＞
	研磨用クッション材

*包袋禁反言⇒訂正×。
意識的に除外したクレームを訂正で復活不可
	原告は，…拒絶理由通知を受けて…補正により自発的に旧請求項５及び６を削除し，…特許査定がされたものであるから，旧請求項５及び６に係る発明を本件特許の権利範囲から意識的に除外する意思を表明したものと認められる。…
本件訂正後の請求項３及び４（訂正事項２）は，本件補正により削除した旧請求項５及び６に係る…構成を含む発明を実質的に復活させる内容のものといえるから，訂正事項２に係る訂正は，本件特許の出願経過において旧請求項５及び６を削除したことと相反する行為であって，これを認めることは，本件特許の出願経過に接した第三者に不測の損害を及ぼすおそれがあるものと認められる。…実質上特許請求の範囲を変更するものである…。
	負

不★

	令和1年
（行ケ）
第10108号
＜菅野＞
	通信ネットワークシステムにおけるコントロールチャネル

*クレーム文言を追加した訂正が、実質的変更と判断された
	…訂正後の請求項１は，訂正前の請求項にはない，「ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補」という概念を追加した上で，「前記最高レベルよりも低い各レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を，前記最高レベルにおける，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合よりも大きくして，ユーザイクイップメントに対するアロケーションを実行する」，「ツリー構造における，より低いレベルほど，ユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合がより大きくされる」との事項を追加し，これによって，訂正前の方法では，ツリー構造で表される比較的低い各レベルのアロケーションについては特に規定するところがなかった，ツリー構造で示されるより低いレベルほどユーザイクイップメントに対するアロケーションに使用可能なコントロールチャネル候補の割合を大きくすることが発明特定事項に含まれることになった…。そうすると，訂正事項１ないし３は，特許請求の範囲を実質上変更するものであるから，特許法１２６条５項に適合するものとはいえない。
	負

不★★★

	令和5年
（行ケ）
第10014号
＜東海林＞
	ナビゲーション装置
*クレーム文言を追加して、実質的変更と判断された
	訂正後の請求項１の発明では、「地点候補の」との文言を加えることにより、位置情報を取得し得る「地点」についての「制限」をなくし、位置情報を取得できる範囲を不明とするものであり、特許請求の範囲の記載のうち、「前記表示手段の地図画面上に前記地点候補がシンボルマークで表示されている間は、前記位置情報取得手段によって位置情報を取得し得る地点を、前記シンボルマークに対応する位置に制限する」との文言…を無意味とし、発明特定事項の一部を削除するものということができる。…本件訂正前の請求項１の記載の表示を信頼した第三者に不測の不利益を与える…実質上特許請求の範囲を変更する…。
	負

不★
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