
 

 

[事件の表示、出典］ 
知財高裁 平成２０年５月３０日判決 
平成１８年（行ケ）第１０５６３号 審決取消請求事件 

 
[事案の概要］ 
 被告の有する本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）における

特許請求の範囲第１項及び第２２項の発明について、原告が無効審判請求をし

たところ、特許庁は本件特許を無効とする旨の審決（以下「前審決」という。）

をしたため、被告が同審決の取消しを求める訴え（以下「前訴」という。）を提

起したが、その後、被告が訂正審判請求をしたことから、知的財産高等裁判所

は前審決を取り消す旨の決定をした。本件は、特許庁が、現行の特許法１３４

条の３第５項により請求がされたものとみなされた被告の請求に係る訂正（以

下「本件訂正」という。）を認めた上、無効審判請求は成り立たないとの審決（以

下「審決」という。）をしたため、原告がその取消しを求める事案である。 

 
[キーワード］ 

除くクレーム、訂正 

 
 [クレーム］ 

判決文 ３ページ１０行～７ページ１５行 
訂正により、先願明細書（甲１号証）実施例２に開示された組成物（判決文１

０ページ１９行～１１ページ７行、１２ページ１３～１７行）と同一のものが

除外された 

 
[争点］ 
１．訂正の適否の判断 
ア，「除くクレーム」による訂正は、「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」における訂正であるか。 
イ，登録商標の記載によって本件訂正の内容を技術的に特定でき、本件訂正



 

 

が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。 
２．本件訂正前と訂正後の各発明は実質的に同一であり、本件訂正が特許請求

の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。本件発明は、訂正後におい

ても引用発明と実質同一ではないのか。 
３．本件発明と甲３号証発明の相違点についての判断 
４．発明未完成についての判断 

５．記載不備についての判断 
６．本件発明２についての判断 

 
[裁判所の判断］ 
１．訂正の適否の判断 

ア，「除くクレーム」による訂正 
 ①「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」であるか 

 平成６年改正前の特許法２９条の２に該当することを理由として特許が無効

とされることを回避するために，無効審判の被請求人が，特許請求の範囲の記

載について，「ただし，…を除く。」などの消極的表現（いわゆる「除くクレー

ム」）によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する

訂正を請求する場合がある。このような場合，特許権者は，特許出願時におい

て先願発明の存在を認識していないから，当該特許出願に係る明細書又は図面

には先願発明についての具体的な記載が存在しないのが通常であるが，明細書

又は図面に具体的に記載されていない事項を訂正事項とする訂正についても，

平成６年改正前の特許法１３４条２項ただし書が適用されることに変わりはな

く，このような訂正も，明細書又は図面の記載によって開示された技術的事項

に対し，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限り，「明細書

又は図面に記載した事項の範囲内において」する訂正であるというべきである。 

 本件各訂正は，本件訂正前の各発明から先願発明と同一の部分を除外するため

に，除外の対象となる部分である引用発明の内容を，本件訂正前発明の成分ご

とに分説し，各成分に該当し得る物質又は製品の一部を，同実施例２の特定の

物質又は製品の記載を引用しながら特定し，消極的表現（いわゆる「除くクレ



 

 

ーム」）によって除外するものであるということができる。本件訂正後の発明に

ついても、訂正前の発明と同様の効果を奏するものと認められ、引用発明の内

容となっている特定の組合せを除外することによって，本件明細書に記載され

た本件訂正前の各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，本件各訂正が本件明細書に開示された技術的事項に新た

な技術的事項を付加したものでないことは明らかであり，本件各訂正は，当業

者によって，本件明細書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ことが明ら

かであるということができる。 
 したがって，本件各訂正は，「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」するものであると認められる。 

 
 ②審査基準について 
 審査基準の除くクレームの項には、 

「補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで，補正により当初

明細書等に記載した事項を除外する『除くクレーム』は，除外した後の『除く

クレーム』が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，許

される。 

なお，次の（ｉ），（ii）の『除くクレーム』とする補正は，例外的に，当初

明細書等に記載した事項の範囲内でするものと取扱う。 

（ｉ）請求項に係る発明が，先行技術と重なるために新規性等（第２９条第１

項第３号，第２９条の２又は第３９条）を失う恐れがある場合に，補正前の請

求項に記載した事項の記載表現を残したままで，当該重なりのみを除く補正。」 
との記載がある。 

 「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，補正事項が明細書等に記載された事項であるときは，積極的

な記載を補正事項とする場合と同様に，特段の事情のない限り，新たな技術的

事項を導入するものではないということができるが，逆に，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。 
 したがって、「除くクレーム」とする補正についても，当該補正が明細書等

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かどうかに

ついては，最終的に，明細書等に記載された技術的事項との関係において，補

正が新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべ

きことになるのであり，「例外的」な取扱いを想定する余地はないから，審査

基準における「『除くクレーム』とする補正」に関する記載は，上記の限度に

おいて特許法の解釈に適合しないものである。 

 
イ，特許請求の範囲の記載における商標の使用と特許請求の範囲の減縮につい

て 

 訂正が「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものということができるため

には，訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として，訂正前後の特許

請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要である。本件訂正

後の特許請求の範囲の記載には「ＴＥＰＩＣ」という登録商標が使用されてい

ることから，本件訂正後の特許請求の範囲の記載によって特定される本件各発

明の内容が技術的に明確であるということができるかどうかが問題となる。 

 本件各訂正は，特許が無効とされることを回避するために，先願発明と同一

の部分を除外することを内容とする訂正であるから，本件各訂正における「Ｔ

ＥＰＩＣ」は，先願明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」を指すもの

であると認められる。そうすると，本件各訂正における「ＴＥＰＩＣ」は，先

願明細書に基づく特許出願時において「ＴＥＰＩＣ」の登録商標によって特定

されるすべての製品を含むものであるということができるから，その限度にお

いて，「ＴＥＰＩＣ」との登録商標によって特定された物が技術的に明確でな

いということはできない。 
 なお、一般に，登録商標による物の特定が必ずしも技術的に明確であるとい

うことはできず，上記明細書の記載に接した第三者が特許請求の範囲に記載さ

れた発明の内容を理解するためには，本件各訂正に係る「ＴＥＰＩＣ」が先願

明細書の実施例２に記載された「ＴＥＰＩＣ」であることが，明細書中に明示



 

 

されることが本来望ましい。これを明示する訂正は、明瞭でない記載の釈明を

目的としたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもな

いが、審査基準に依拠する特許庁の従来からの実務において，「明細書又は図

面に記載された事項の範囲内において」するものと認められていなかった。よ

って、本来望ましい方法によらなかったことを理由として，本件訂正が不適法

であるとまでいうことはできない。 

 
２．本件訂正前と訂正後の各発明は実質的に同一であり、本件訂正が特許請求

の範囲の減縮を目的とするものであるといえるか。本件発明は、訂正後におい

ても引用発明と実質同一ではないのか。 
ア，減縮を目的とするものであるといえるか 

 原告の主張の趣旨は、訂正によって除外される部分は無視できる程度に限定

されたものであるから、訂正前後の各発明は実質的に同一である旨の主張であ

ると理解できるが、訂正によって除外される部分が限定されていたとしても、

当該訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであると認められることに

変わりはない。 

 
イ，本件発明と引用発明が実質同一であるか 
 先願明細書に記載された発明と本件各発明は，いずれもいわゆるソルダーレ

ジストとして用いられる樹脂組成物である点で共通し，活用される技術分野に

ついても同様であるということができる。他方，先願明細書に記載された発明

が，従来現像液として使用されてきた有機溶剤の問題性を踏まえ，アルカリ水

で現像可能な感光性皮膜組成物の提供を目的とするのに対し，本件各発明は，

現像液を有機溶剤，アルカリ水溶液のいずれとする場合においても，従来のソ

ルダーレジストの問題点を回避しつつ，現像性及び感度が共に優れ，かつ，露

光部の現像液に対する耐性があり，寿命の長い感光性熱硬化性樹脂組成物を提

供することを目的としており，そのための構成として熱硬化成分であるエポキ

シ樹脂について，希釈剤に難溶性で微粒状のものを用いたことを特徴とするも

のであるといえる。そして，本件各発明の構成において特徴とされる「エポキ



 

 

シ樹脂が希釈剤に難溶性で微粒状のものである」との点は，先願明細書中には

何ら開示されておらず，むしろ，先願明細書に記載された発明の構成上の特徴

を基礎付ける記載において，同発明のエポキシ樹脂を「溶解」して不飽和カル

ボン酸と反応させることが前提とされている。少なくとも，先願明細書には「難

溶性」という要素を発明の構成に必要なものとして位置づける趣旨の記載は認

められない。 

 そうすると，先願明細書に記載された発明と本件各発明は，課題，これを解

決する手段である発明の構成及び作用において異なるものであるといわざるを

得ないから，両発明は技術的思想において互いに異なるものであるというべき

である。 

 先願明細書に記載された発明と本件各発明の技術的思想は異なるものであり，

先願明細書の実施例２以外の記載において本件各発明と実質同一の発明が開示

されているということはできないから，本件各発明が同記載の発明と実質同一

であるということはできない。 

 

３．本件発明と甲３号証発明の相違点についての判断 

 本件発明１は，課題認識の視点において，甲第３号証発明と全く異なるもの

であり，これに伴って異なる課題解決手段を採用しているものというべきであ

る。 

 したがって，甲第３号証発明は，本件発明１とその目的において相違する発

明であるばかりでなく，甲第３号証には，上記の本件発明１における技術的課

題及びその解決手段について何ら示唆がないというべきであり，相違点に係る

構成に想到することが容易であるということはできない。 

 
４．発明未完成についての判断 
 原告は，本件発明１は成分（Ａ）及び（Ｄ）の組合せによって６０通り（又

は４５０通り，７２０通り）の選択肢があり，本件訂正明細書に示されたわず

か３例の実施例のみによって，これらの選択肢すべてについて発明が完成され

ていたと推認することは不可能であり，本件発明１は，発明が完成されていな



 

 

い部分を含み，全体として発明未完成であると主張するが、成分（Ａ）および

成分（Ｄ）の各選択肢について、選択肢を入れ換えても本件発明が目的とする

効果を奏するものと予想することができる。 

 
５．記載不備についての判断 
 上記４で説示したとおり，本件訂正明細書には，本件発明１の効果を確認で

きる実施例が開示されており，成分（Ａ）及び（Ｄ）の各選択肢について，感

光性熱硬化性樹脂組成物として共通の効果を奏することを予想することができ

る。また，本件訂正明細書において，実施例として成分（Ａ）～（Ｄ）の組合

せが具体的に記載されており，成分（Ａ）～（Ｄ）について具体的な商品名や

物質名を挙げて例示されているから，実施例と異なる組合せによって本件発明

１の感光性熱硬化性樹脂組成物を得ることが，当業者にとって過大な試行錯誤

を要するものとは認められない。 

 
６．本件発明２についての判断 
 本件発明２は，ソルダーレジストパターンの形成方法に関するものであるが，

樹脂組成物の配合組成において成分（Ｅ）を更に含有する点で本件発明１と異

なるだけであって，成分（Ａ）～（Ｄ）を含有する点は本件発明１と同様であ

るほか，本件訂正明細書の記載によると，成分（Ｅ）の「エポキシ樹脂用硬化

剤」としては公知慣用の硬化剤類を使用することができるとされていることが

認められる。そうすると，取消事由３～５と同様の理由によって本件発明２に

ついての審決の判断の誤りをいう原告の主張は失当である。 

 
７．結論 

 原告主張の審決取消事由はいずれも理由がないとして、原告の請求が棄却さ

れた。 

 

 
[参考］ 



 

 

知財高裁 平成１８年６月６日口頭弁論終結 
平成１７年（行ケ）第１０６０８号 特許取消決定取消請求事件 

 
「除くクレーム」についての審査基準の記載に基づいて 
「『除くクレーム』とは、審査、審判の段階において、対象となる発明の新規性

に関して、当該発明の特許請求の範囲と公知技術との構成の一部が重なる場合

に、本来であれば、構成が同一であるため新規性を欠くとの査定となるところ、

当該発明が公知技術と技術的思想としては顕著に異なり、しかも進歩性を有す

る発明であるのに、たまたま公知技術と一部が重複しているに過ぎない場合に

は、例外的に、特許請求の範囲から当該重複する構成を除く補正をすることを

許すという取扱いをいうものと認められる。」 

と判断されている。 

 
 

以上 
弁理士 伊藤 奈月 


