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名称：「複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム」事件 

審決取消請求事件 

知的財産高等裁判所：平成２７年（行ケ）第１０１８５号 判決日：平成２８年７月２０日 

判決：請求棄却 

特許法１３４条の２第９項（準用１３１条の２第１項）、１３４条２第１項ただし書 

キーワード：訂正請求書の補正の可否、訂正請求の適否 

 

［概要］ 

 訂正請求書の補正および訂正請求の適否が争われたが、審決の判断に誤りがないとして審

決が維持された事例。なお、無効理由に対する判断（進歩性に対する判断）にも誤りはない

とされた。 

 

［事件の経緯］ 

１）被告が、平成２６年１月９日に本件特許の請求項１、２、４及び６に係る発明について

の特許無効審判請求（無効２０１４－８００００５号）をした。 

２）特許庁が平成２７年１月２１日に請求項１、２、４及び６に係る発明の特許を無効とす

るとの審決の予告をした。 

３）原告は、同年３月３０日に請求項１、２、４及び６の訂正請求と請求項１の従属項であ

る請求項３、５、７～９及び１０を請求項１の記載を引用しない独立項に訂正する訂正請求

をした。 

４）特許庁が訂正拒絶理由を通知した。 

５）原告は、平成２７年６月１１日付け手続補正書で、本件訂正に係る訂正請求書及び訂正

明細書の補正（本件補正）をした。 

６）特許庁は、平成２７年８月１１日、本件補正を却下し、本件訂正を認めず、「平成２７年

３月３０日付け訂正請求に係る、請求項３、５、７、８、９、１０についての訂正を認める。

特許第３８６７２２６号の請求項１、２、４、６に記載された発明についての特許を無効と

する。」との審決をした。 

７）原告は、その取消しを求めたが、知財高裁は、原告の請求を棄却した。 

 

［本件発明１（請求項１の分説）］ 

Ａ：情報処理装置と、該情報処理装置に接続され、複数の指示部位を有する指示体による入

力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための、前記入力検出面にタッチされ

る指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネ

ルシステムであって、 

該タッチパネルシステムは、 

Ｂ：前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウント

するカウント手段と、 

Ｃ：前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある２個所の指示部

位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と、 

Ｄ：前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて、前記距離算出手段によ

り算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所

定の動作を行うようにする制御手段と、を具備することを特徴とする 

Ｅ：複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。 

 

［訂正後構成（補正前構成）］ 削除は＜－＞、追加は［ ］で示す。 

『Ｄ：＜前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて、＞前記距離算出手

段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化［、及び前記カウント手
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段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化］に

応じて［、特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化、

及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応し

た所定の動作から選ばれる所定の動作を、］前記情報処理装置が＜所定の動作を＞行うように

する制御手段と』 

 

［本件補正の内容］ 

『Ｄ：前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化、

及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該

数の過渡的な変化＞に応じて、特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距

離の過渡的な変化、及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の

過渡的な変化＞に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を、前記情報処理装置が行う

ようにする制御手段と、』 

 

［取消事由］ 

（１）本件補正の可否に関する判断の誤り 

（２）本件訂正の適否に関する判断の誤り 

（他の取消事由は割愛する） 

 

［原告の主張（筆者にて原告の主張を適宜抜粋）］ 

１ 取消事由１（本件補正の可否に関する判断の誤り） 

 原告は、『特許法１３４条の２第９項で準用する特許法１３１条の２第１項において、訂正

請求書の補正が訂正請求書に係る請求の趣旨の要旨の変更になるか否かは、補正前の訂正事

項と補正後の訂正事項とを対比し、訂正を求める範囲が補正によって実質的に拡張又は変更

されるかどうかの観点から判断されるべきである。本件補正は、「指示部位の数の過渡的な変

化」との訂正を含む本件訂正に係る各訂正事項につき、これを、「指示部位の数の過渡的な変

化」を除く訂正にとどめるとする趣旨のものであって、減縮的変更に該当するから、訂正を

求める範囲が拡張又は変更されたものではなく、要旨の変更には該当しない。』と主張した。 

 

２ 取消事由２（本件訂正の適否に関する判断の誤り） 

 原告は、『特許法１３４条の２第１項ただし書において、訂正が特許請求の範囲の減縮を目

的とするものであるか否かは、訂正前後の発明の要旨を対比し、特許請求の範囲が実質的に

拡張又は変更されるかどうかの観点から判断されるべきである。本件訂正は、制御手段のカ

ウント手段によりカウントされる指示部位の数又はその数の過渡的な変化を、「一定の時間」

にカウントされるものに限定したものである。そうすると、訂正前構成においては、指示部

位の数又はその数の過渡的な変化が「一定の時間」にカウントされるかどうかにかかわらな

い態様を包含するものであったのに対し、訂正後構成においては、その一部を実施態様とす

ることになり、実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。なお、数の変化

は数の存在を前提としており、「指定部位の数の過渡的な変化に応じて」は「指示部位の数に

応じて」の実施態様に包含されるものであるから、「指示部位の数の過渡的な変化」を加える

訂正は、カウントされる対象の拡張ではなく、限定である。』と主張した。 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋、下線） 

１．取消事由１について 

 『本件補正は・・・（略）・・・補正前構成（訂正後構成）において、制御手段が情報処理

装置に行わせる所定の動作の選択候補を、次の 

① 特定の時間において算出される「指示位置の間の距離」と特定の時間においてカウント
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される「指示部位の数」との組合せに対応した所定の動作 

② 特定の時間において算出される「指示位置の間の距離」と特定の時間においてカウント

される「指示部位の数の過渡的な変化」との組合せに対応した所定の動作 

③ 特定の時間において算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」と特定の時間に

おいてカウントされる「指示部位の数」との組合せに対応した所定の動作 

④ 特定の時間において算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」と「指示部位の

数の過渡的な変化」との組合せに対応した所定の動作 

のいずれかとしていたものを、①③のいずれかとする補正後構成に補正するとともに、補正

前構成（訂正後構成）において、制御手段が情報処理装置に行わせる所定の動作の選択を、

次の 

①’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離」及びカウント手段により一定の

時間においてカウントされる「指示部位の数」 

②’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離」及びカウント手段により一定の

時間においてカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」 

③’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及びカウント手

段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数」 

④’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及びカウント手

段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」 

のいずれかに応じてするとしていたものを、①’③’のいずれかとする補正後構成に補正す

るものである。 

 そうすると、補正後構成は、所定の動作が何に応じて選択されるか、及び、所定の動作の

選択候補を変更するものであり、審理対象が実質的に変更されているものであるから、訂正

請求書の趣旨の要旨を変更するものであり、特許法１３４条の２第９項で準用する同法１３

１条の２第１項規定に違反するものである。』 

 

 原告の主張に対し裁判所は、『・・・（略）・・・特許法１３１条の２第１項は、審理遅延を

防止するために、審理対象の変動を禁止したものであるところ、補正前構成（訂正後構成）

は、その全体が一体として、制御手段が情報処理装置にさせる所定動作の選択のための条件

を規定するものであるから、これを規定する発明特定事項の要素が補正後構成において減少

していても、補正前構成（訂正後構成）の全体が変更されていることにほかならない。そう

すると、審理対象は変動しており、本件補正は、要旨の変更に該当する。』と説明している。 

 

２．取消事由２について 

 『本件訂正は、・・訂正前構成において、制御手段が情報処理装置に行わせる所定の動作の

選択を、次の 

① カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段により算出され

る「指示位置の間の距離」 

② カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段により算出され

る「指示位置の間の距離の過渡的な変化」 

のいずれかに応じてするとしていたものを、次の 

① カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段により算出され

る「指示位置の間の距離」 

①’ カウント手段によりカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」及び距離算出手

段により算出される「指示位置の間の距離」 

② カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段により算出され

る「指示位置の間の距離の過渡的な変化」 

②’ カウント手段によりカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」及び距離算出手
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段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」 

のいずれかに応じるとし、さらに、 

Ａ カウント手段によりカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化は「一定時間」

においてカウントされるものにし、 

Ｂ 所定の動作は、「特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的

な変化、及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化

に対応した所定の動作」との組合せから選ばれるものとするとの訂正後構成に訂正するもの

である。そうすると、本件訂正は、所定の動作が何に応じて選択されるかについて、訂正前

においては、上記①②の２つとしていたものを、訂正後においては、①①’②②’の４つに

するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえない。』 

 

 原告の主張に対し裁判所は、『・・指示部位の数をカウントしても、直ちに当該数の過渡的

な変化が判明するわけではなく、数の過渡的な変化を知るためには、特定の時点において数

をカウントする構成に加えて、複数の時点の数を比較するという更なる追加の構成を必要と

するから、「指示部位の数」は、「指示部位の数の過渡的な変化」を含むものではない。そう

すると、本件訂正は、「指示部位の数」に加えて「指示部位の数の過渡的な変化」をも加えた

態様を特許請求の範囲に含めるようにしたものである。この付加された態様は、たとえ「一

定の時間」という限定を付したとしても、訂正前構成に付加された態様である点に変りはな

い。』と説明している。 

 

［コメント］ 

 審判便覧第１６版５１－１４ 訂正請求書提出後の審理において『３．（３）訂正拒絶理由

通知に対しては、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等、訂正請求書の要旨を変更しないも

のであれば補正をすることができる。訂正審判の請求書の補正と同様に、新たに訂正事項を

加えることや、訂正事項を変更することは、訂正請求書の要旨を変更するものとして取り扱

う』とされている。 

 従って、『訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正等』以外で補正が認められることは極めて少

ないものと思われる。本件の場合、訂正事項の一部要素を削除する補正であって、訂正事項

（訂正単位全部）の削除とは異なるため、要旨変更であると判断されたものと思われる。 

 ところで、本件は、訂正請求当初から訂正後補正事項で訂正請求をしていれば、限定的減

縮であるとして訂正請求は認められていたのではないかと思われるため、訂正請求の際には

訂正事項について十分な検討が必要である。 

以上 

（担当弁理士：丹野 寿典） 


