
ドウ（27）がその画像面に静電防止性閃光減少

映像伝送コーティング（39）を有し，上記コー

ティングは，上記閃光減少特性を与え，上記静

電防止特性を上記コーティングに与える珪酸塩

物質及び無機金属性化合物からなる粗い表面

（41）を有することを特徴とする閃光減少及び

静電防止性珪酸塩コーティングを有する陰極線

管」である。

原告（特許権者）は，1999年７月31日明細書

のうち３箇所における訂正を求める訂正審判を

したところ，訂正後の特許請求の範囲第１項は，

訂正前の特許請求の範囲第１項に，“a上記金

属性化合物は，白金，パラジウム，錫，及び金

で構成される群より選ばれる少なくとも一つの

金属元素からなり（以下で，‘第１項aの訂正’

と称する）”，“b上記金属元素は，0.005重量％

乃至0.020重量％の範囲で上記コーティングに

存在し（以下で，‘第１項bの訂正’と称する）”，

“c前記陰極線管は，電気的導電通路を通じて

1275知　財　管　理　Vol. 55 No. 9 2005

資　　料

目　次

1． 事件の概要
1．1 本事件特許発明の内容及び訂正審判の請求
1．2 特許審判院の審決内容
1．3 特許法院2001ホ4173判決内容
1．4 争　点

2． 大法院2002フ413判決内容
3． 考　察
3．1 問題の所在
3．2 判決例で調べてみた訂正の許容範囲
3．3 本件判決について

4． 結　語

金 　 眞 會＊

＊ リ・インターナショナル特許事務所（韓国）
弁理士　Jin-hoe KIM

抄　録 大法院2002フ413判決は，いわゆる‘外的付加’による請求の範囲の減縮訂正が特許請求
の範囲を実質的に変更するか否かと，その判断基準が争点となった事件に対する判決である。従来，
特許審判院の大部分の審決，また特許法院の一部の判決は，内的付加訂正は認めたが，外的付加訂正
は，付加された構成要素が明細書に明確に記載されているにもかかわらず，訂正前後の特許請求の範
囲だけを対比・判断し，これを認めなかった。しかし，大法院2002フ413判決は，請求項減縮訂正の
場合，特許請求の範囲が実質的に変更されたか否かは，発明の詳細な説明を含み，明細書全体の内容
に関連し，実質的に対比・判断しなければならないと説示することにより，外的付加訂正を認めた。

訂正審判における外的付加訂正と特許請求の範囲の
実質的変更有無に関する判断基準

――大法院2004年12月24日宣告2002フ413判決――

本事件特許（特許第62509号）の発明の名称

は，‘閃光減少及び静電防止性珪酸塩コーティ

ングを有する陰極線管’であり，訂正前の特許

請求の範囲第１項は，「ガラス材質の画像ウィ

ンドウを備えた陰極線管において，上記ウィン

1．1 本事件特許発明の内容及び訂正審判
の請求

1 ．事件の概要
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上記コーティングを接地電位に連結する接触手

段を備えるもの（以下で，‘第１項cの訂正’と

称する）”という技術的事項が付加された構成

である（その他の訂正事項は，本事件で争点で

はないので，その記載を省略する）。

ここで訂正前の本事件特許発明の詳細な説明

には，‘電気的導電通路を通じてコーティング

を接地電位に連結する接触手段’に関連した内

容が記載されており，訂正前の特許請求の範囲

第８項が訂正前の特許請求の範囲第１項に‘コ

ーティングを接地電位に連結する接触手段’を

付加する構成となっており，訂正審判の請求に

より請求の範囲第１項を訂正し，請求の範囲第

８項を削除した事実には争いがない。

上記特許請求の範囲第１項の訂正事項のう

ち，第１項aの訂正は，‘金属性化合物’とい

う上位概念から‘白金，パラジウム，錫，及び

金で構成される群より選ばれる少なくとも一つ

の金属元素からなる金属性化合物’という下位

概念に変更したもの（いわゆる内的付加）であ

り，第１項bの訂正は，構成比率が限定してい

なかった‘金属元素’を数値限定したものであ

り，第１項cの訂正は，‘上記陰極線管は，電

気的導電通路を通じて上記コーティングを接地

電位に連結する接触手段を備えるもの’という

構成要素を直列的に付加したもの（いわゆる外

的付加）に該当する。

この訂正事件は，いわゆる‘内的付加’と

‘外的付加’による請求の範囲の減縮訂正が特

許請求の範囲を実質的に変更するか否か及びそ

の判断基準が争点となった事件である。

－特許審判院1999タン1347号－

特許審判院は2001年６月29日に下記のような

理由で訂正審判請求を棄却する審決を下した。

「特許請求の範囲第１項に関し訂正しようと

する事項は，訂正前の各従属項に記載されてい

1．2 特許審判院の審決内容

た技術的事項及び発明の詳細な説明に記載され

ていた技術的事項を全てまとめ，独立項である

第１項に付加して限定するものであるところ，

たとい特許請求の範囲が減縮されるとするが，

新たな発明を特許請求の範囲に記載して請求し

ているものとみられるだけではなく，本件特許

発明の目的が変更されるものとみられるので，

特許請求の範囲を実質的に変更するものになる。

原告は，上記訂正しようとする事項が明細書

に記載されていて，特許請求の範囲を実質的に

変更するものではないと主張するが，本事件訂

正審判の場合，たとい明細書に上記限定事項が

記載されているとしても，上記限定事項により

目的が変更され，減縮後の発明の目的が減縮前

の特許請求の範囲に記載された発明に内在され

たこと，前提として含まれたこと，付随的に付

加されたこと，またはその延長線上にあること

と認められないので１），上記訂正しようとする

事項が明細書に記載され，特許請求の範囲を実

質的に変更したものではないという原告の主張

は受け入れられない。」

－特許法院2002年１月31日宣告2001ホ4173

判決－

（1）先ず，特許法院は，第１項の訂正が特許

請求の範囲の減縮に該当するか否かに対し，

『第１項aの訂正は，‘金属元素’という上位概

念から‘白金，パラジウム，錫，及び金で構成

される群より選ばれる少なくとも一つの金属元

素’という下位概念に変更したものであり，第

１項bの訂正は，構成比率を限定していなかっ

た‘金属元素’を数値限定したものであり，第

１項cの訂正は，‘前記陰極線管は，電気的導

電通路を通じて上記コーティングを接地電位に

連結する接触手段を備えるもの’という構成要

素を直列的に付加したものに該当するので，結

局，第１項a，b，cの訂正は，訂正前の特許

1．3 特許法院2001ホ4173判決内容
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請求の範囲第１項の権利範囲を減縮するもので

ある」と判示した。

即ち，特許法院は，第１項の訂正事項（a，

b，c）の全てが訂正前の特許請求の範囲第１

項の権利範囲を減縮するものであると判断した。

（2）また，特許法院は，特許請求の範囲第１

項の訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか

否かについてそれぞれ下記のように判示した。

先ず，第１項a，bの訂正部分に対しては，

『第１項aの訂正は，上位概念から下位概念

への，第１項bの訂正部分は，単純な数値限定

の訂正にそれぞれ該当するもので，これは，新

たな構成を追加したものではなく，元の構成内

容を具体的に限定しながらその権利を縮小す

る，いわゆる内的付加による訂正であるので，

特段の事情がない限り，特許請求の範囲の変更

に該当しない』と説示することにより，いわゆ

る内的付加による訂正は，特段の事情がない限

り特許請求の範囲を変更しないものと判断した。

（3）しかし，特許法院は第１項cの訂正部分

に対しては，

『第１項cの訂正は，訂正前の特許請求の範

囲に全く含まれていなかった構成要素である

‘コーティングを接地電位に連結する接触手段’

を外的に付加して限定するものであり，このよ

うな構成要素の付加により訂正前の第１項の目

的が‘静電防止性閃光減少映像伝送コーティン

グの提供’であるのに比べ，訂正後には‘コー

ティングを接地電位に連結するための接触手段

の提供’という目的までも追加に有するように

なり，このように追加された目的も静電を防止

するためのものであるという点では，元の訂正

前の第１項が有している目的と一部共通する部

分はあるが，その目的の達成のための技術内容

において大いに質的な差異があるだけではな

く，静電防止の効果においても，大きな相違が

あり，上記のような訂正が単純な周知・慣用の

技術構成を付加したものに該当するともいえな

いので，訂正後の第１項は，第１項cの訂正を

付加することにより，その特許請求の範囲が実

質的に変更されたことに相当する』と説示する

ことにより，いわゆる外的付加による訂正は，

訂正後，新たな目的が追加され，特許請求の範

囲が実質的に変更されたものと判断した。

（4）一方，原告は“訂正前の本事件特許発明

の詳細な説明に‘コーティングを接地電位に連

結する接触手段’に関連する内容が記載されて

おり，訂正前の特許請求の範囲第８項が訂正前

の特許請求の範囲第１項に‘コーティングを接

地電位に連結する接触手段’を付加する構成と

なっているので，これを訂正請求の範囲第１項

に外的付加する訂正は，特許請求の範囲の実質

的変更に該当しない”と主張したが，特許法院

は『発明の詳細な説明に記載されている内容を

特許請求の範囲に直列的に追加して付加した場

合において，発明の詳細な説明にそのような付

加された技術構成及び目的，効果が記載されて

おり，付加により訂正された特許請求の範囲の

権利範囲が訂正前に比べて形式的に減縮された

といっても，訂正された特許請求の範囲が変更

されたものに該当するか否かは，訂正前後の特

許請求の範囲だけをもって比較して判断しなけ

ればならないので，特許請求の範囲の記載だけ

を優先対比し，訂正された内容が特許請求の範

囲の変更に該当すれば，発明の詳細な説明に訂

正より付加された技術構成が開示されていたか

否かを問う必要がないところ，第１項cの訂正

が特許請求の範囲の記載だけをもって対比して

みるとき，実質的に変更されたものであること

は前述のようであるので，本事件特許発明の詳

細な説明に‘コーティングを接地電位に連結す

る接触手段’が開示されているので，第１項c

の訂正は，実質的変更に該当しないといった原

告の主張は理由がない』とし，原告の主張を認

めなかった。

また，第１項に外的付加された構成要素が訂
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正前の請求の範囲第８項に記載されており，訂

正審判請求をしながら訂正前の請求の範囲第８

項を削除し，訂正前の請求の範囲第１項にその

構成要素を外的付加したものであるので，この

ような訂正は許容されるべきであるという原告

の主張に対し，特許法院は『訂正された請求の

範囲第１項が変更されたか否かの判断におい

て，訂正前の請求の範囲第１項をその比較対象

としなければならなく，訂正により削除された

訂正前の請求の範囲第８項の記載内容を参酌す

ることはできないので，これを申し立てる原告

の主張も理由がない』とし，認めなかった。

上記のような特許法院の判決に不服し，原告

は大法院に上告を提起した。

本事件で争点となったのは下記の二つである。

（1）争点１（訂正された請求の範囲第１項の

実質的変更有無の判断における比較対象）

第一，第１項の訂正が請求の範囲を実質的に

変更するか否かの判断において，その比較対象

が何であるかということである。何を比較対象

とするかによってその訂正を許容すべきか否か

が異なり得るので，訂正審判においてこの問題

は非常に大事である。もっとも狭くには，訂正

前の請求の範囲第１項と訂正後の第１項だけを

その比較対象にしなければならないという立場

があり，また訂正前後の特許請求の範囲の記載

だけを比較対象にしなければならないという立

場があり得，もっとも広くには，発明の詳細な

説明を含み明細書全体の内容を比較対象にしな

ければならないという立場が挙げられる。特許

法院2001ホ4173判決では，訂正前後の特許請求

の範囲の記載だけを比較対象にしなければなら

ないと説示し，実際には訂正前の請求の範囲第

１項と訂正後の請求の範囲第１項をその比較対

象にして実質的な変更有無を判断することによ

り，もっとも狭い態度を示した。

1．4 争　　点

（2）争点２（内的付加による訂正と外的付加

による訂正）

内的付加及び外的付加は，両方とも請求の範

囲を減縮する訂正であるが，内的付加は，上位

概念として記載されていた事項を下位概念で限

定する訂正であり，外的付加は，新たな構成要

素を直列的に付加する訂正であるという点で，

互いに異なる。特許法院2001ホ4173判決では，

内的付加による訂正は，請求の範囲を実質的に

変更させないものであるが，外的付加による訂

正は，請求の範囲を実質的に変更させるものと

判断し，その法的な取扱いを異にした。内的付

加は，訂正前の請求項に記載されていなかった

下位概念を訂正前の請求項に導入し，請求の範

囲を減縮するものであり，外的付加は，請求項

に記載されていなかった構成要素を請求項に導

入し，請求の範囲を減縮するものである。結局，

内的付加及び外的付加は，両方とも請求項に記

載されていなかった構成要素を請求項に導入

し，請求の範囲を縮小させるという点で，その

性格は同一であるといえる。従って，特許法院

2001ホ4173判決のように，内的付加と外的付加

の法的な取扱いを異にすべきか疑問である。

大法院は，2002フ413判決において，上記二

つの争点に対し下記のように明確な立場を明ら

かにした。

－大法院2004年12月24日宣告2002フ413判

決－

大法院は，先ず，訂正審判の趣旨及び特許請

求の範囲を拡張したり変更する場合に該当する

か否かの判断基準について下記のように判示し

た。

「旧特許法第63条の訂正許可の趣旨は，一旦

特許権が設定登録された後には，特許権の効力

が及ぶ範囲を拡張したり変更することは許容で

きないが，特許要件を満たしており，第３者の

2 ．大法院2002フ413判決内容
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権利を侵害するおそれがない範囲内で，特許請

求の範囲を減縮するかまたは誤記を訂正し，記

載上の不備を解消して正しくする誤りの訂正は

許容できるとし（大法院1989年３月28日宣告87

フ63判決ご参照），この場合，特許請求の範囲

を拡張したり変更する場合に該当するか否かの

判断においては，特許請求の範囲そのものの形

式的な記載だけをもって対比するものではな

く，発明の詳細な説明を含み明細書全体の内容

に関連して実質的に対比し，その拡張や変更に

該当するか否か，またこのように訂正される場

合，特許要件に該当し，特許出願の当時に特許

が受けられるものであるか否かの判断をするの

が合理的である（大法院2001年12月11日宣告99

フ2815判決ご参照）。」

上記法理に示された訂正許可の趣旨と特許請

求の範囲の実質的変更有無に関する判断基準に

照らし，大法院は下記のように判示した。

｢訂正前の本事件特許発明の詳細な説明には，

訂正cの技術構成である‘コーティングを接地

電位に連結する接触手段’に関連し，原審が判

示したように詳細に記載されている事実，本事

件特許発明は，その訂正前の特許請求の範囲が

第１項乃至第11項として記載されており，その

うち訂正前の特許請求の範囲第８項は，第１項

の従属項であって訂正前の特許請求の範囲第１

項に訂正cと同一の内容の技術構成である‘コ

ーティングを接地電位に連結する接触手段’の

構成が付加されている事実，原告は，本事件訂

正審判請求書において，‘訂正前の請求の範囲

第１項を上記訂正a，b，cに訂正し，請求の

範囲第１項を上記のように訂正することにより

必要とされない請求の範囲第２，３，６，７，

８項を削除する’旨で記載した事実が認められ

るところ，上記認定事実によると，上記訂正c

は，本事件特許発明の詳細な説明部分にその技

術構成が詳細に記載されていたものであって，

訂正前の明細書にない新規の技術的事項を特許

請求の範囲に新たに追加したものではないだけ

ではなく，訂正前の特許請求の範囲第８項に存

在していた技術構成をその請求項だけを異なる

ようにして，訂正後の特許請求の範囲第１項に

付加減縮したものに過ぎないので，たとい形式

的にはその減縮対象となる特許請求の範囲が訂

正前後において異なるとしても，その特許請求

の範囲の実質的な内容は同一であるといえ，本

事件訂正cにより，訂正前後の本事件特許請求

の範囲の効力の範囲が拡張したり変更するもの

ではないといえる。

上述のようであれば，本事件特許発明の特許

請求の範囲第１項の訂正は，発明の詳細な説明

及び訂正前の特許請求の範囲に記載されていた

内容をそのまま反映したものであって，その目

的や技術的思想に何か変更があるとはいえな

く，第３者に不測の損害を与えるおそれもない

ので，特許請求の範囲の実質的な変更に該当し

ないにもかかわらず，訂正前の特許請求の範囲

第８項及び発明の詳細な説明等を参酌しないま

ま，訂正前後の特許請求の範囲第１項だけをそ

の比較対象とし，その特許請求の範囲が実質的

に変更されたと判断した原審の判決には，旧特

許法第63条の法理を誤解して判決の結果に影響

を及ぼした違法があるとし，この点を指摘した

上告理由の主張は理由がある。」

大法院は，上記のように判示することにより，

特許法院2001ホ4173判決を破棄し，事件を再び

審理･判断に付するために特許法院へ差し戻した。

以下では，訂正の許容範囲に関する判決例を

調べた後，特許法院2001ホ4173判決及び大法院

2002フ413判決について詳細に検討する。

特許審判院は，訂正前の請求項に構成要素を

付加する訂正が特許請求の範囲を実質的に変更

3．1 問題の所在

3 ．考　　察
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するか否かの判断において，特許請求の範囲そ

のものの形式的な記載だけをもって判断してき

たし，最近まで一貫して構成要素を付加して請

求項の権利範囲を減縮する訂正を許容すると，

実質的に特許請求の範囲が変更されるとし，訂

正を許容しなかった。

特許審判院の上記のような立場は，特許法院

2001ホ4173判決２）により支持されているとこ

ろ，この判決において，特許法院は，内的付加

による訂正は，特許請求の範囲の変更に該当し

ないが，外的付加による訂正は，特許請求の範

囲を実質的に変更したものと判断した。また，

特許法院は，訂正された特許請求の範囲が変更

されたものに該当するか否かは，訂正前後の特

許請求の範囲だけをもって比較して判断しなけ

ればならないので，特許請求の範囲の記載だけ

を優先対比して訂正された内容が特許請求の範

囲の変更に該当すれば，発明の詳細な説明に訂

正により付加された技術構成が開示されたか否

かを問う必要がないと判示した。

ところで，特許法院の上記のような立場は，

従来判決例の立場と相反したものである。以下

では，従来判決例の訂正の許容範囲を詳細に調

べてみる。

（1）大法院1989年3月28日宣告87フ63判決

『……特許請求の範囲を訂正するかまたは釈

明することが特許請求の範囲を拡張したり変更

する場合に該当するか否かの判断においては，

特許請求の範囲そのものの形式的な記載だけを

もって対比するものではなく，発明の詳細な説

明を含み明細書全体の内容に関連して実質的に

対比し，その拡張や変更に該当するか，またこ

のように訂正される場合，特許の要件に該当し，

特許出願の当時に特許が受けられるか否かを判

断するのが合理的であるといえる……』

上記大法院の判決は，請求項を減縮する訂正

3．2 判決例で調べてみた訂正の許容範囲

の場合，このような訂正が請求の範囲を変更す

るか否かの判断においては，特許請求の範囲の

記載だけをもって対比してはならず，発明の詳

細な説明を含み明細書全体の内容に関連し，実

質的に対比して請求の範囲が変更された否かを

判断しなければならないと説示した。

（2）特許法院1999年７月１日宣告98ホ9840

判決

「特許請求の範囲において‘ポリ（アリー

ル－アリーレンフォスフェイト）またはポリ

（アリール－アリーレンフォスフォネイト）’に

だけ記載されているものをその前に“下記の一

般式（m1，ｍ2，ｍ3，ｍ4は，それぞれ独立的に

０または１である）の”という限定条件を付け

加えることにより，一応上位概念から下位概念

に減縮したものであり，その減縮された発明の

内容が本件特許明細書の本文にそのまま記載さ

れているので，上記訂正は，特許請求の範囲を

減縮したものであり，特許請求の範囲を実質的

に拡張したり変更した場合に該当しない（上位

概念を下位概念に訂正するにおいて，下位概念

の発明が選択発明であって特許性を有し，また

下位概念の発明が特許明細書に記載されていな

い場合には，そのような訂正は，特許請求の範

囲を実質的に変更する場合に該当するといえる

が，そうではなく，特許請求の範囲に記載され

た上位概念の発明を明細書に記載された下位概

念の発明に減縮して訂正することは，特許請求

の範囲を実質的に拡張したり変更する場合に該

当しなく，第３者に不測の損害を与えるおそれ

がないので，許容すべきであり，これに関する

被告の主張は，特許法上の訂正審判の制度的意

義を理解しない独自的主張に過ぎない）といえ

るとし３），但し，本事件では，特許請求の範囲

に‘下記一般式の’のような文句を挿入する場

合，訂正前にポリ（アリール－アリーレンフォ

スフェイト）またはポリ（アリール－アリーレ

1280 知　財　管　理　Vol. 55 No. 9 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ンフォスフォネイト）に明白に限定されていた

本件特許発明の防染剤にポリ（アリール－アリ

ーレンハイポフォスファイト）のように他の物

質も含まれるものと解釈される余地が生じるの

で，本件訂正は，特許請求の範囲を減縮するも

のではなく，実質的に変更する場合に該当す

る。」

上記特許法院の判示内容によると，特許請求

の範囲に記載された上位概念の発明を明細書に

記載された下位概念の発明に減縮して訂正する

こと（いわゆる構成要素の“内的付加”による

訂正）は，特許請求の範囲を実質的に拡張した

り変更する場合に該当しないが，上位概念を下

位概念に訂正するにおいて，下位概念の発明が

選択発明であって特許性を有し，またその下位

概念の発明が特許明細書に記載されていない場

合には，そのような訂正は，特許請求の範囲を

実質的に変更するものとすることにより，“内

的付加”により上位概念を下位概念に訂正する

ものであっても，特別な場合には，その訂正が

請求の範囲を実質的に変更するものとみなけれ

ばならないと判示した。

上記特許法院98ホ9840判決は，内的付加によ

り上位概念を下位概念に訂正する場合，その訂

正が特許請求の範囲の実質的な変更に該当する

か否かの判断基準を明確に提示した点でその意

義があるといえる。

（3）大法院2001年12月11日宣告99フ2815判

決及び特許法院1999年11月11日宣告99

ホ1171判決

『特許請求の範囲を訂正することが特許請求

の範囲を拡張したり変更する場合に該当するか

否かの判断においては，特許請求の範囲そのも

のの形式的な記載だけをもって対比するもので

はなく，発明の詳細な説明を含み明細書全体の

内容に関連し，実質的に対比し，その拡張又は

変更に該当するか否か，またこのように訂正さ

れる場合，特許の要件に該当し，特許出願の当

時に特許が受けられるものであるか否かを判断

するのが合理的である。…

特許請求の範囲の訂正が請求の範囲の減縮に

該当し，その目的や技術的思想に何か変更があ

るとはいえなく，発明の詳細な説明及び図面に

記載されている内容をそのまま反映したもので

あって，第３者に不測の損害を与えるおそれも

まったくない実質的な変更に該当しない。…』

上記大法院99フ2815判決は特許法院99ホ1171

判決の上告審の判決である。上記大法院の判決

は，特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の

変更に該当するか否かの判断においては，特許

請求の範囲の記載だけをもって対比するもので

はなく，明細書全体の内容に関連し，実質的に

対比して判断しなければならないと説示するこ

とにより，大法院87フ63判決の立場を再度確認

し，また，特許請求の範囲の訂正が請求の範囲

に減縮に該当し，発明の詳細な説明及び図面に

記載されている内容をそのまま反映したもので

あって，第３者に不測の損害を与えるおそれも

まったくないので，実質的な変更に該当しない

と判断した。

（4）判決例で調べてみた訂正の許容範囲

前述のように，特許請求の範囲の訂正が特許

請求の範囲の変更に該当するか否かの判断にお

いては，特許請求の範囲の記載だけをもって対

比するものではなく，明細書全体の内容に関連

し，実質的に対比判断しなければならず，また

特許請求の範囲の訂正が請求の範囲の減縮に該

当し，発明の詳細な説明及び図面に記載されて

いる内容をそのまま反映したものであって，第

３者に不測の損害を与えるおそれもまったくな

ければ，特許請求の範囲の実質的な変更に該当

しないということが大法院87フ63判決以来，多

数の特許法院・大法院の判決で示された立場で

あるといえる。
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（1）争点１（訂正された請求の範囲第１項の

実質的変更有無の判断における比較対象）

１）特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲

の変更に該当するか否かの判断においては，特

許請求の範囲の記載だけをもって対比するもの

ではなく，明細書全体の内容に関連し，実質的

に対比・判断しなければならないというのが大

法院87フ63判決以来，多数の特許法院・大法院

判決で示された立場である。

２）このような立場とは異なり，特許法院

2001ホ4173判決では，『訂正された特許請求の

範囲が変更されたか否かは，訂正前後の特許請

求の範囲だけをもって比較して判断しなければ

ならないので，特許請求の範囲の記載だけを優

先対比して訂正された内容が特許請求の範囲の

変更に該当すれば，発明の詳細な説明に訂正に

より付加された技術構成が開示されていたか否

か問う必要がないものである』とすることによ

り，訂正前後の特許請求の範囲だけをもって比

較して実質的変更有無を判断すればよいと説示

した。さらに，本事件では訂正審判請求をしな

がら訂正前の請求の範囲第８項を削除し，その

構成要素を訂正前の請求の範囲第１項に外的付

加したものにもかかわらず，特許法院は『訂正

された請求の範囲第１項が変更されたか否かの

判断においては，訂正前の請求の範囲第１項を

その比較対象としなければならないものであっ

て，訂正により削除された訂正前の請求の範囲

第８項の記載内容を参酌することができない。』

とすることにより，訂正前の請求の範囲第１項

と訂正後の請求の範囲第１項だけをその比較対

象にして実質的変更有無を判断すればよいとい

うもっとも狭い立場を示した。

３）このように訂正前後の請求の範囲第１項

だけを比較対象にして実質的に変更するか否か

を判断する場合には，新たに外的付加される構

3．3 本件判決について
成要素により訂正前の請求の範囲第１項の目的

と異なる新しい目的（即ち，外的付加される構

成要素に対応する目的）が追加されるものと解

釈するほかないので，構成要素を追加する全て

の外的付加訂正は，発明の目的を変化させ，特

許請求の範囲を変更させるものと判断するほか

ない。事実上，特許法院は，2001ホ4173判決に

おいて，『第１項cの訂正は，訂正前の特許請

求の範囲にまったく含まれていなかった構成要

素である‘コーティングを接地電位に連結する

接触手段’を外的に付加して限定するものであ

り，このような構成要素の付加により訂正前の

第１項の目的が‘静電防止性閃光減少映像伝送

コーティングの提供’であるに比べて，訂正後

には‘コーティングを接地電位に連結するため

の接触手段の提供’という目的までもさらに有

するようになり，このように追加された目的も

静電を防止するためのものであるという点で

は，元の訂正前の第１項が有している目的と一

部共通する部分はあるが，その目的の達成のた

めの技術内容において多く質的な相違があるだ

けではなく，静電防止の効果においても大きな

相違があり，上記のような訂正が単純な周知・

慣用の技術構成を付加したものに該当するとも

いえないので，訂正後の第１項は第１項cの訂

正を付加することにより，その特許請求の範囲

が実質的に変更されたものに相当する。』と判

示し，外的付加の訂正を認めなかった。

４）しかし，上記のような特許法院の態度

は，特許請求の範囲の訂正が特許請求の範囲の

変更に該当するか否かの判断においては，特許

請求の範囲の記載だけをもって対比するもので

はく，明細書全体の内容に関連し，実質的に対

比して判断しなければならないという大法院87

フ63判決以来，多数の特許法院・大法院の判決

で示された態度と相反するものである。このよ

うな状況で特許業界では本事件大法院判決の結

果に大きな関心があったのが事実である。

1282 知　財　管　理　Vol. 55 No. 9 2005

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



大法院2002フ413判決では，『訂正前の請求の

範囲第８項及び発明の詳細な説明を参酌しない

まま，訂正前後の特許請求の範囲第１項だけを

その比較対象とし，その特許請求の範囲が実質

的に変更されたと判断した原審の判決には，旧

特許法第63条の法理を誤解して判決の結果に影

響を及ぼした違法がある』とすることにより，

訂正前後の特許請求の範囲だけを比較対象にし

て実質的変更有無を判断した特許法院2001ホ

4173判決には違法があると判断し，その間の争

いを終結した。

（2）争点２（内的付加による訂正と外的付加

による訂正）

１）内的付加による訂正

i．内的付加による訂正は，たとい“筆記具”

から“万年筆”に訂正するか，“０＜ｘ＜１”

から“0.3＜ｘ＜0.7”に訂正する場合のように，

上位概念の筆記具から筆記具の一つである万年

筆，または広い数値限定から狭い数値限定に訂

正することを指す。このような構成要素の“内

的付加”による訂正は，上位概念を下位概念に

縮小させるか，広い数値限定の範囲を狭い数値

限定の範囲に縮小させるものであるので，内的

付加による訂正が特許請求の範囲を減縮するも

のであることは，疑問の余地がないといえる。

しかし，内的付加による訂正が特許請求の範

囲を実質的に変更するか否かは，訂正内容によ

り異なり得るところ，特許法院98ホ9840判決に

おいてその基準を明確に説示している。即ち，

特許法院98ホ9840判決では，「上位概念を下位

概念に訂正するにおいて，下位概念の発明が選

択発明であって特許性を有し，またその下位概

念の発明が特許明細書に記載されていない場合

には，そのような訂正は，特許請求の範囲を実

質的に変更する場合に該当するといえるが，そ

うではなく，特許請求の範囲に記載された上位

概念の発明を明細書に記載された下位概念の発

明に減縮して訂正することは，特許請求の範囲

を実質的に拡張したり変更する場合に該当しな

く，第３者に不測の損害を与えるおそれもない

といえるので，許容すべきである」とすること

により，内的付加により上位概念を下位概念に

訂正する場合，その内的付加訂正が，特許請求

の範囲の実質的変更に該当するか否かの判断基

準を明確に提示した。

ii．大法院2002フ413判決の原審判決である

特許法院2001ホ4173判決でも「第１項aの訂正

は，上位概念から下位概念への，第１項bの訂

正部分は，単純な数値限定の訂正にそれぞれ該

当するものであって，これは，新たな構成を追

加したものではなく，元の構成内容を具体的に

限定しながらその権利範囲を縮小する，いわゆ

る内的付加による訂正であるので，特段の事情

がない限り，特許請求の範囲の変更に該当しな

い。」と説示することにより，いわゆる内的付

加による訂正は，特段の事情がない限り特許請

求の範囲を変更しないと判断した。

特許法院2001ホ4173判決において，‘特段の

事情’とは，特許法院98ホ9840判決で述べられ

ているように，“上位概念を下位概念に訂正す

るにおいて，下位概念の発明が選択発明であっ

て特許性を有し，また，その下位概念の発明が

特許明細書に記載されていない場合”を指して

いるものとみられる。

２）外的付加による訂正

i．外的付加による訂正は，例えば，“Ａ＋Ｂ

で構成された装置”に記載された請求の範囲を

“Ａ＋Ｂ＋Ｃで構成された装置”に訂正する場

合をいう。このような外的付加の場合には，新

たな構成要素“Ｃ”が直列的に付加されるため，

請求の範囲を減縮するものとみられるが，新た

に外的付加された構成要素“Ｃ”が何であるか

によって訂正後，新しい発明の目的・効果が生

じる危険があるので，特許請求の範囲の実質的

変更有無の判断において意見が分かれていた。
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ii．従来，特許審判院は，訂正前の請求項に

構成要素を付加する訂正が特許請求の範囲を実

質的に変更するか否かの判断をするとき，特許

請求の範囲そのものの形式的な記載だけをもっ

て判断し，よって，発明の詳細な説明に明白に

記載されている構成要素であるにもかかわら

ず，これを請求項に外的付加する訂正は，実質

的に特許請求の範囲を変更するとし，訂正を許

容しなかった。特許審判院の上記のような立場

は，特許法院2001ホ4173判決４）により支持され

た。このように発明の詳細な説明に開示されて

いる構成要素を外的付加する訂正を認めない論

拠としては，下記の二つが挙げられる。

a 法的安定性の阻害及び公示を信頼した第

３者の損害

本事件において，被告（特許庁）は，外的付

加による訂正を認めてはならない理由として，

外的付加訂正を認めると，法的安定性を阻害し，

第３者が公示された特許を信頼した結果で不測

の損害を被ることがあり得ると主張した。即ち，

被告は，「“特許登録された特許発明が公知とな

った場合には，特許無効の審決有無に関係なく

その権利範囲を認めることができない”と確立

した判例５）に従うと，登録された特許請求の範

囲に記載された“Ａ＋Ｂ”の特許発明が公知と

なった場合には，第３者は“Ａ＋Ｂ”の特許発

明または“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の発明を実施しても，

その特許の無効審決の有無に関係なく侵害行為

にならない。しかし，特許権者が“Ａ＋Ｂ”の特許

請求の範囲に新たな構成要素Ｃを外的付加して

“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の特許発明に訂正する場合，こ

れを認めるようになると，訂正前には，第３者

が“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の発明を実施する行為が非侵

害であったことが，訂正後には“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”

の発明を実施する行為が侵害行為となる。従っ

て，外的付加訂正を認めると，特許登録によっ

て公示された特許請求の範囲を信頼した第３者

に不測の損害を与えるおそれがあり，このよう

な理由で外的付加は認めてはならない」と主張

した。

ところが，登録された特許請求の範囲に記載

された“Ａ＋Ｂ”の特許発明の場合，公示され

た特許請求の範囲を信頼した第３者であれば，

“Ａ＋Ｂ”の特許発明だけでなく，“Ａ＋Ｂ”を

含む“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”または“Ａ＋Ｂ＋Ｄ”等の

発明を特許権者の許諾なしに無断に実施すると

は思えない。第３者が公示された“Ａ＋Ｂ”の

特許発明をみて恣意的に公知となった発明と見

做し，無断に“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の発明を実施する

とは到底思いにくい。従って，特許権者が

“Ａ＋Ｂ”の特許発明を“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の発明

に訂正する場合，第３者に不測の損害を与える

とは思えなく，法的安定性を阻害するおそれも

ないと思う。但し，外的付加された構成要素Ｃ

が明細書にまったく記載されていなかった新た

な構成要素である場合には，外的付加により新

たな目的・効果が生じるおそれがあり，このよ

うな訂正は，第３者に不測の損害を与えられる

ので，このような訂正は許容できないと思う６）。

大法院2002フ413判決でも「本事件特許請求

の範囲第１項の訂正は，発明の詳細な説明及び

訂正前の特許請求の範囲に記載されている内容

をそのまま反映したものであって，その目的や

技術的思想に何か変更があるとはいえなく，第

３者に不測の損害を与えるおそれもないので，

特許請求の範囲の実質的な変更に該当しない」

とし，このような趣旨を明らかにした。

b 特許権者の権利放棄の意思

本事件において，被告（特許庁）は，外的付

加による訂正を認めてはならない他の理由とし

て，多項制の下で，請求項に記載し，権利登録

が受けられるにもかかわらず，請求項に記載し

ていないことは，放棄された権利であるので，

これを登録後外的付加訂正により自信の権利範

囲に含めようとする行為は認める必要がないこ

とを挙げている。即ち，多項制の下で，特許保
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護を受けようとする事項を特許請求の範囲に請

求項として作成していないことは，出願人の責

任であり，これを特許登録後，外的付加訂正に

より自信の権利に含める訂正を認めることは，

多項制の趣旨にも合致しないということである。

大法院2002フ413判決の原審判決である特許

法院2001ホ4173判決でも「もし出願人が発明の

詳細な説明に記載しておいた構成に対しても訂

正制度を通じて権利として保護を受けようとす

れば，特許請求の範囲に一つ以上の項を記載す

ることを許容している法規定に照らしてみると

き，特許出願時からそのような技術内容を特許

請求の範囲に別途の従属項として記載してお

き，追って特許請求の範囲が広く記載されてい

る項に問題が生じると，これを削除する内容の

訂正審判を請求すればよいもので，このように

解釈するとしても，特許権者に予測不可能な損

害を被らせるものでもない。」７）とし，上記のよ

うな趣旨で判示している。

ところが，特許出願時から，第３者の侵害様

態を考慮し，もっとも広い請求項からもっとも

狭い請求項まで特許請求の範囲を完全に作成す

ることは事実上不可能であり，出願時から請求

の範囲を完全に作成することを求めることは，

特許出願人にあまりにも過度な負担を与えるも

のであると思われる。

また，被告は，外的付加による訂正を認めて

はならない理由として請求項に記載し，権利登

録が受けられるにもかかわらず，請求項に記載

していないことは，放棄された権利であって，

これを登録後，外的付加訂正により自信の権利

に含めようとする行為は，認める必要がないと

主張するが，これは，根拠のない主張であると

思われる。もし，特許出願人が特許請求の範囲

に“Ａ＋Ｂ”だけを記載し，“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”は

記載しないままで特許登録された場合であって

も，“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”の発明を放棄したものでは

ない。なぜならば，特許請求の範囲に記載され

た“Ａ＋Ｂ”の特許発明には，“Ａ＋Ｂ”を含

む全ての発明（即ち，“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”，“Ａ＋

Ｂ＋Ｄ”，または“Ａ＋Ｂ＋Ｅ”）に属するもの

であり，従って，明示的に特許請求の範囲に

“Ａ＋Ｂ＋Ｃ”を記載していないとしても，当

然その権利を請求しているものとみなければな

らない。これを放棄したものと見做し，外的付

加訂正を認めないことは，その根拠のない不合

理的な主張であると思われる。

iii．このように，明細書に開示されている構

成要素を外的付加する訂正を認めない論拠とし

て提示した‘法的安定性の阻害及び公示を信頼

した第３者の損害’，また，‘特許権者の権利放

棄の意思’等は，全てその根拠がないものと思

われる。また，前述のように，従前の判例の立

場とも相反される。このような争点に対し，大

法院2002フ413判決は，「外的付加訂正cは，訂

正前の本事件特許発明の詳細な説明部分にその

技術的構成が詳細に記載されていたもので，訂

正前の明細書になかった新規の技術的事項を特

許請求の範囲に新たに追加したものでないだけ

ではなく，訂正前の特許請求の範囲第８項に存

在していた技術構成をその請求項だけを異なる

ようにして訂正後の特許請求の範囲第１項に付

加減縮したものに過ぎないので，たとい形式的

にはその減縮対象となる特許請求の範囲が訂正

前後において異なるとしても，その特許請求の

範囲の実質的な内容は，同一であるといえるの

で，本事件訂正cにより訂正前後の本事件特許

請求の範囲の効力の範囲が拡張されるか，変更

されたものではないといえる」と説示すること

により，明細書に開示されている構成要素を外

的付加する訂正を認めた。

大法院87フ63判決以来，多数の特許法院及び

大法院の判例は，特許請求の範囲を拡張したり

変更する場合に該当するか否かの判断において

4 ．結　　語
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は，特許請求の範囲そのものの形式的な記載だ

けをもって対比するものではなく，発明の詳細

な説明を含み明細書全体の内容に関連して実質

的に対比し，その拡張や変更に該当するか否か

を判断するのが合理的であると判示している。

それにもかかわらず，特許法院2001ホ4173判決

では，訂正前の請求項と訂正後の請求項だけを

対比して請求の範囲の実質的変更を判断するこ

とにより，従来の判例と相反する立場を示した。

ところが，大法院2002フ413判決は，特許請求

の範囲そのものの形式的な記載だけをもって対

比するものではなく，発明の詳細な説明を含み

明細書全体の内容に関連して実質的に対比しな

ければならないという従前の立場を再び明確に

表明したという点で，その意義があるといえる。

また，従来，特許審判院の大部分の審決，ま

た特許法院2001ホ4173判決では，内的付加訂正

は認めたが，外的付加訂正は，付加された構成

要素が発明の詳細な説明８）に明確に記載されて

いて，訂正により発明の目的・効果が変更され

ないものであるにもかかわらず，これを認めな

かったが，本事件大法院2002フ413判決は，外

的付加訂正を認めた。

上述のことから，本事件大法院2002フ413判

決は，内的付加・外的付加を問わず，請求項を

減縮する訂正の場合，発明の詳細な説明を含み

明細書全体の内容に関連して実質的に対比し，

訂正により特許請求の範囲が実質的に変更され

たか否かを判断すればよいと判示したものとみ

られる。

注　記

1） 特許法概説［第13版］，吉藤幸朔著，614頁には，

訂正審判において，実質上特許請求の範囲を変

更するということは，新たな他の目的・効果を

付加することをいい，「新たな他の目的・効果と

は，少なくとも①減縮後の発明の目的・効果が

減縮前の明細書に記載されていないか，または

明細書・図面において，当業者が容易に推知で

きないこと，②減縮後の発明の目的・効果が減

縮前の発明に内在するか，その前提として含ま

れる，またはその目的・効果に付加するか，そ

の延長線上にあるといえないことを意味してい

ると解釈しなければならない」と説明している。

本事件で，特許審判院は，特許法概説の上記内

容を参照して審決文を作成したものとみられる

が，特許法概説の上記内容を参照しても，訂正

後，第１項に新たに外的付加された構成要素は，

発明の詳細な説明及び訂正前の第８項に記載さ

れていた事項であるので，「①減縮後の発明の目

的・効果が減縮前の明細書に記載されていない

か，または明細書・図面において当業者が容易

に推知できないこと，②減縮後の発明の目的・

効果が減縮前の発明に内在するか，その前提と

して含まれる，またはその目的・効果に付加す

るか，その延長線上にあるといえないこと」に

該当しないのが明白である。

2） 特許法院2002年１月31日宣告2001ホ4173判決

3） 特許法院1999年11月11日宣告99ホ1171判決も同

一趣旨である。

4） 特許法院2001ホ4173判決では，第１項に外的付

加された構成要素が発明の詳細な説明だけでは

なく，第１項の従属項である第８項に記載され

ていた事項であるにもかかわらず，訂正前の第

１項と訂正後の第１項だけを比較して特許請求

の範囲を実質的に変更したものと判示した。

5） 大法院1983年７月26日宣告81フ56全員合議体判

決外多数。

6） 前述で引用した特許法院98ホ4920，98ホ9956，

99ホ2723，99ホ1171判決及び大法院99フ2815判

決が全てこのような趣旨で判示している。

7） 本事件で第１項に外的付加された構成要素は，

発明の詳細な説明だけではなく，訂正前の第８

項（第１項の従属項）に記載されていた事項で

ある。しかし，特許法院2001ホ4173判決では，

訂正前の第８項はまったく考慮する必要がない

とし，訂正前の第１項と訂正後の第１項だけを

比較して特許請求の範囲を実質的に変更したも

のと判断した。

8） 特許法院2001ホ4173事件では，第１項に外的付

加された構成要素が，発明の詳細な説明だけで

はなく，訂正前の第８項（第１項の従属項）に

も記載されていた事項である。

（原稿受領日　2005年３月11日）
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