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「「「「無水石膏無水石膏無水石膏無水石膏のののの製造方法製造方法製造方法製造方法」」」」事件事件事件事件 

 H23.3.23 判決 知財高裁平成 22 年(行ケ)第 10234 号 

無効審判(不成立) 審決取消請求事件：請求認容 

 

明細書等明細書等明細書等明細書等にににに記載記載記載記載のののの無無無無いいいい数値数値数値数値をををを追加追加追加追加するするするする訂正訂正訂正訂正についてについてについてについてのののの考考考考ええええ方方方方をををを示示示示すすすす裁判例裁判例裁判例裁判例 

 

担当担当担当担当弁理士弁理士弁理士弁理士：：：：梶崎梶崎梶崎梶崎 弘一弘一弘一弘一 

 

 
 明細書等に記載記載記載記載のののの無無無無いいいい数値数値数値数値を加熱温度の上限上限上限上限とするとするとするとする訂正訂正訂正訂正が、明細書等の記載から自明自明自明自明なななな範囲範囲範囲範囲でででで

あるとしたあるとしたあるとしたあるとした訂正訂正訂正訂正にににに関関関関するするするする審決審決審決審決のののの判断判断判断判断はははは維持維持維持維持されたが、進歩性が否定されて、無効不成立の審決が

取り消された事例。 

。 

概要概要概要概要 

 

［［［［特許請求特許請求特許請求特許請求のののの範囲範囲範囲範囲］］］］ 

【請求項１】(下線は争点となった訂正部分) 

 内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の

開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を囲繞

し、下部が逆円錐状に形成された本体にナフタレ

ンスルホン酸基を含む石膏廃材を供給し、該本体

の内部で該石膏廃材を、該本体出口における粉粒

体温度が３３０℃以上５００℃以下になるように

加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、

生じたⅡ型無水石膏を前記本体の内部から外部に

排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。 

 

［［［［手続手続手続手続のののの経緯経緯経緯経緯］］］］ 

 本件は、被告両名が権利者であり名称を「無水

石膏の製造方法及び無水石膏焼成システム」とす

る発明についての特許第４２０２８３８号の請求

項１ないし５に対し、原告が特許無効審判請求を

し、被告らが平成２２年１月２２日付けで訂正請

求（以下「本件訂正請求」という。）をして対抗し

たところ、特許庁が、上記訂正請求を認めた上、

請求不成立の審決をしたことから、これに不服の

原告が取消しを求めた事案である。 

 

［［［［審決審決審決審決のののの認定判断認定判断認定判断認定判断］］］］ 

 審決の要点は、①本件訂正は、願書等に記載さ

れている事項の範囲内の訂正であり、また、実質

上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでも

なく適法である、②訂正後発明１ないし５はいず

れも甲１ないし甲９発明等及び周知事項に基づい

て当業者が容易に発明することができたというこ

とはできない、というものである。 

 

［［［［争点争点争点争点］］］］（（（（取消事由取消事由取消事由取消事由）））） 

(1) 本件訂正の適否に関する判断の誤り 

 原告は、取消事由１として、「運転目標値に対し

て実測温度が若干高くなることが多くなることを

根拠とした「５００℃」の訂正は、当初明細書等

の記載事項に新たな技術的事項を導入するもので

あるから、この点に関する審決の判断は誤りであ 

 

る。」と主張した。 

(2) 進歩性に関する判断の誤り 

 原告は、取消事由２として、「仮に本件訂正が適

法であったとしても、審決は、訂正後発明１ない

し５と甲１発明との相違点に関する判断を誤り、

甲１ないし甲９等の記載事項から容易に想到でき

ないと誤って判断したものであるから、審決は取

り消されるべきである。」と主張した。 

 

［［［［裁判所裁判所裁判所裁判所のののの判断判断判断判断］］］］ 

（取消事由１について） 

 「５００℃」という特定温度は、もともと訂正

前の「３３０℃以上８４０℃以下」の温度の範囲

内にある温度であるから、上記「５００℃」とい

う温度が当初明細書等に明示的に表現されていな

いとしても、 

①硫黄酸化物の発生抑制のための温度として分解

温度以下である以上、他の温度と異なることはな

く、実質的には記載されているに等しいと認めら

れること、 

②当初明細書等に記載された実施例においては、

炉出口粉粒体温度が４６０℃になることを目標と

した旨が記載され、当初明細書等の表２には、実

施例における「炉出口粉粒体温度（℃）」が、「４

６０℃」（実施例１）、「４７０℃」（実施例２）、

「４５０℃」（実施例３）、「４７０℃」（実施例

４）であったことが記載されていることからすれ

ば、具体例の温度自体にも開示に幅があるといえ

ること、 

③したがって、具体的に開示された数値に対して

３０℃ないし５０℃高い数値である近接した５０

０℃という温度を上限値として設定することも十

分に考えられること、 

④また、訂正後の上限値である「５００℃」に臨

界的意義が存しないことは当事者間に争いがない

のであるから、訂正前の上限値である「８４

０℃」よりも低い「５００℃」に訂正することは、

それによって、新たな臨界的意義を持たせるもの

でないことはもちろん、５００℃付近に設定する 
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  表２ 

 

 

ことで新たな技術的意義を持たせるものでもない

といえること、 

から、「５００℃」という上限値は当初明細書等に

記載された事項から自明な事項であって、新たな

技術的事項を導入するものではないというべきで

ある。 

（取消事由２について） 

 訂正後発明１は、甲１発明及び甲２、甲５、甲

１１ないし１４に記載された周知技術によって、

当業者が容易に想到しうるものというべきである

から、審決には訂正後発明１に関する進歩性の判

断を誤った違法がある。 

    

［［［［検討検討検討検討］］］］    

≪≪≪≪本件判決本件判決本件判決本件判決のののの意義意義意義意義≫≫≫≫ 

 化学関連発明において、特許性の主張のために

クレームに数値限定を追加する補正を行うことが

よくあるが、明細書に直接記載されていない数値

を、上限値又は下限値とする補正は、従来、必ず

新規事項の追加に当たると考えられていた（審査

基準参照）。 

 しかし、この判決により、数値限定に技術的意

義のない場合であって、具体的に記載されている

数値に幅があり、これとの関係で当該数値が上限

値又は下限値として設定可能と考えられる場合に

は、当初明細書等に記載された事項から自明であ

って、新規事項の追加に当たらない場合があるこ

とが示された。 

 

≪≪≪≪実務上実務上実務上実務上のののの指針指針指針指針≫≫≫≫ 

 しかし、本件のような例外が認められるケース

は、数値限定に技術的意義がないことが前提とな

るケースであるため、進歩性を主張するための補

正（通常、数値限定の技術的意義を伴う）の場合、

従来通り、明細書に直接的な数値の記載が必要で

あると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従って、従来の実務が特に変更した点はなく、

従来通り、将来、特許性の主張の根拠となる数値

限定については、段階的に範囲の広いものから、

狭いものへと明細書に記載しておくべきである。 

 このような記載は、実施例に記載された数値を

利用して補正を行う場合にも、選択枝を多くでき

るという意味で有利となる。 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 


