
本件特許出願は，昭和61年２月26日出願の特

願昭61－39331号を原出願として，平成12年５

1．1 特許庁での手続きの経緯

1 ．事件の概要

月15日に特願2000－142479号（以下，本願とい

う）として分割出願されたものである。本願の

発明の詳細な説明及び図面は原出願のものと実

質的に同一である。なお，この間，複数回の分

割出願が行われている。本願は拒絶査定された

ので，拒絶査定不服の審判を請求し，これに伴

い平成14年８月９日付で手続補正（以下，本件

補正という）をしたが，平成17年1月28日付で

本件補正を却下する旨の決定（以下，本件決定

という）がなされた。

この補正の却下の決定の取り消しを求めたの

が，本件の裁判（平成17年（行ケ）第10516号）

である。裁判では却下の決定が取り消され,拒

絶査定不服の審判が続行されている（2006年11

月10日現在）。

なお，判決の時点で原出願の出願日から20年

を超えているが，原告は補償金請求権の行使に

必要な特許権の設定の登録を受けるため，本願
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につき実体審査を受ける利益を有するから本件

裁判でも訴えの利益を有する，と訴えの利益が

認められた。

本願発明の概要は以下の通りである。すなわ

ち，本願発明は，図１に示すように基地局と複

数の無線加入者局（携帯電話機）との間の無線

ディジタル時分割多重伝送に関する。順方向

（基地局→加入者局）の伝送には時分割多重方

式が使用されるが，これは，図２に示すように，

１周波数チャンネルの時間軸上で一定の時間間

隔（フレーム）を複数（図２では４）に分割し

（この時間位置がスロット），各スロットのそれ

ぞれを別の信号に割り当て，この繰り返しで複

数の信号を伝送する方式である。請求項の中身

は，複数の順方向搬送波周波数に複数の音声信

号チャンネルを形成する装置（請求項１及び

４），情報信号をサンプリングし，圧縮し，動

的に決定したパラメータで変調して送信する方

法（請求項２），信号をサンプリングし，圧縮

し，送信信号チャンネルの反復的セグメントの

所定位置に配置して送信する音声信号の伝達方

法（請求項３），並びに加入者局から基地局へ

の逆方向情報を順方向情報対応の時間スロット

からずれた時間スロットに自動配置する電話シ

ステム（請求項５）及び情報信号伝達方法（請

求項６）である。

次に，本件裁判に係る請求項５及び６の発明

の内容について少し詳しく説明する。

基地局と加入者局とは複数の周波数チャンネ

ルで順方向及び逆方向の通信が全二重で行われ

るようになっている。各周波数チャンネルは多

数のスロットを有している。変調方式によって

定まる個数のスロットでシステムフレームが構

成されている。各スロットには送信すべき信号

が配置されるが，図１に示すように順方向情報

と逆方向情報とは，ずれた時間のスロット（こ

1．2 本願の発明の内容

の例では同スロット番号が２スロット分ずれて

いる）に配置される。請求項５はそのような電

話システムを，請求項６はそのような信号伝達

方法を特定している。

（1）本願の願書添付の明細書における請求項

５及び６は以下の通りである。

【請求項５】局線と複数の加入者局との間に

ディジタル無線多元接続陸上通信を提供するデ

ィジタル電話システムであって，基地局と前記

加入者局との間の無線周波数（RF）リンク経

由で前記基地局から前記加入者局への順方向情

報と前記加入者局から前記基地局への逆方向情

報との同時的無線送信が可能であり，前記RF

リンクの各周波数チャンネルが多数の時間スロ

ットを備え，相互接続で前記順方向信号を前記

周波数チャンネルの一つの時間スロットに配置

1．3 補正の内容および却下の理由
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するディジタル電話システムにおいて，前記逆

方向情報を前記順方向情報対応の時間スロット

からずれた所定の時間スロットに自動的に配置

するディジタル電話システム。

【請求項６】互いに異なる無線周波数（RF）

の複数の送信チャンネルを有する無線周波数

（RF）リンク経由で基地局と複数の移動加入者

局との間の多元接続無線電話網における少なく

とも一つのディジタル情報信号の伝達を行う方

法であって，前記送信チャンネルの各々を複数

の時間スロットに分割してあるディジタル情報

信号伝達方法において，情報信号への時間スロ

ット割当てをその情報信号が前記基地局と加入

者局との間の前記RFリンク経由で一つの方向

に送信されるように行う過程と，前記基地局と

前記加入者局との間の前記方向と逆の方向の情

報信号の送信を前記割当てによる割当て時間ス

ロットからずれた所定の時間スロットで自動的

に行う過程とを含むディジタル情報信号伝達方

法。

（2）このような願書添付の明細書に記載の

請求項５及び６の発明に対して，審査段階で，

進歩性無しとする拒絶理由通知が発せられた。

これに対応するために請求項５は

【請求項５】局線と複数の加入者局との間に

ディジタル無線多元接続陸上通信を提供するデ

ィジタル電話システムであって，基地局と前記

加入者局との間の無線周波数（RF）リンク経

由で前記基地局から前記加入者局への順方向情

報と前記加入者局から前記基地局への逆方向情

報との同時的無線送信が可能であり，前記RF

リンクの各周波数チャンネルが互いに同期した

フレームとそれらフレーム内で互いに同期した

複数の時間スロットとを備えてすべてのフレー

ムの始点が一致しすべての時間スロットの始点

が一致するようにし，相互接続で前記順方向信

号を前記周波数チャンネルの一つの時間スロッ

トに配置するディジタル電話システムにおい

て，前記逆方向情報を前記順方向情報対応の時

間スロットからずれた所定の時間スロットに自

動的に配置するディジタル電話システム。

と補正された。

請求項６にも同趣旨の補正がなされた。

なお，審査段階では最後の補正段階で請求項

１が削除されたので，拒絶査定段階では原請求

項５，６は請求項４，５に繰り上がったが，こ

の拒絶査定段階の請求項４，５は審判請求に際

しての補正で再度請求項５，６に戻ったので，

本論文では便宜上全段階を通して請求項５，６

として記載する。

（3）このような審査段階での補正に対して，

補正却下の決定がなされており，その理由の要

部は以下の通りである。

「願書に添付された明細書又は図面における

開示は，明細書の【0102】～【0113】などにおい

て，基地局及び加入者局における搬送周波数が

同期していることが開示されており，アップリ

ンク周波数のチャネルとダウンリンク周波数の

チャネルとで周波数が一致していることは記載

されていると認められるが。（「，」の誤り：筆者

注）その位相（フレームやスロットの始点）が一

致しているか否かについては言及されていない。

また，図23にはCCU（チャンネル制御ユニ

ット）の送信バスにRCC（無線制御チャンネ

ル）及び16PSK（16レベルの位相シフト・キー

イング変調）音声データを転送するためのタイ

ミング図が，また，図24にはCCUの受信バス

にRCC及び16PSKデータを転送するためのタ

イミング図が記載されているが，RFリンクの

周波数チャネル上のスロット及びフレームに関

するものでなく，しかも，横軸をフレーム時間

となっていることから，これらの図面が実時間

上で始点が一致していることを示すものとは認

められない。
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しかも，基地局から送信した信号に基づいて

加入者局が同期をとった場合，伝送時に生じる

伝送遅延により，加入者局における基準タイミ

ングは伝送遅延の分だけ基地局の基準タイミン

グより遅れることは自明であることから，基地

局又は加入者局におけるアップリンク周波数の

位相（始点）とダウンリンク周波数の位相（始

点）とが一致しないことは自明である。また，

これの伝送遅延分の遅れを補正するための構成

を本願発明は具備していない。」

（4）この様な補正の却下の結果として拒絶

査定がなされたので拒絶査定不服の審判を請求

し，併せて以下のような本件補正をした。

【請求項５】局線と複数の加入者局との間に

ディジタル無線多元接続陸上通信を提供するデ

ィジタル電話システムであって，基地局と前記

加入者局との間の無線周波数（RF）リンク経

由で前記基地局から前記加入者局への順方向情

報と前記加入者局から前記基地局への逆方向情

報との同時的無線送信が可能であり，前記RF

リンクの各周波数チャンネルが，複数の時間ス

ロットを各々が含み始点が一致するように互い

に同期した複数のフレームを備え，相互接続手

段で前記順方向情報を前記周波数チャンネルの

一つの時間スロットに配置するディジタル電話

システムにおいて，前記逆方向情報を前記順方

向情報対応の時間スロットからずれた所定の時

間スロットに自動的に配置するディジタル電話

システム。

【請求項６】互いに異なる無線周波数（RF）

の複数の送信チャンネルを有する無線周波数

（RF）リンク経由で基地局と複数の移動加入者

局との間の多元接続無線電話網における少なく

とも一つのディジタル情報信号の伝達を行う方

法であって，前記送信チャンネルの各々が，複

数の時間スロットを各々が含み始点が一致する

ように互いに同期した複数のフレームから成る

ディジタル情報信号伝達方法において，情報信

号への時間スロット割当てをその情報信号が前

記基地局と加入者局との間の前記RFリンク経

由で一つの方向に送信されるように行う過程

と，前記基地局と前記加入者局との間の前記方

向と逆の方向の情報信号の送信を前記割当てに

よる割当て時間スロットからずれた所定の時間

スロットで自動的に行う過程とを含むディジタ

ル情報信号伝達方法。

（5）この審判請求段階での補正は以下のよ

うな理由で却下された。すなわち，「複数の時

間スロットを各々が含み始点が一致するように

互いに同期した複数のフレームとの補正は，出

願当初の明細書，図面には，記載されておらず，

また，明細書又は図面の記載から見て自明の事

項でもない。

しかも，基地局から送信した信号に基づいて

加入者局が同期をとった場合，伝送時に生じる

伝送遅延により，加入者局における基準タイミ

ングは伝送遅延の分だけ基地局の基準タイミン

グより遅れることは自明であることから，基地

局又は加入者局におけるアップリンク周波数の

位相（始点）とダウンリンク周波数の位相（始

点）とが一致しないことは明らかである。」

と認定し，「本件補正は，特許法159条１項で

準用する同法53条１項の規定により却下すべき

もの」とした。かかる本件却下の取り消しを求

めたのが本件裁判である。

なお，本願の原出願は昭和61年２月26日に出

願されたものであるから，本件決定にいうこれ

らの規定は，平成５年法律第26号による改正前

の特許法（以下旧法という）を指す。

（1）請求項５の補正に係る，「複数の時間ス

2．1 原告の主張

2 ．本件裁判における当事者の主張
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ロットを（複数のフレームの）各々が含」むこ

とについては，当初明細書の段落【0066】の記

載に，同じく請求項５の補正に係るRFリンク

の各周波数チャンネルが「（複数のフレームの）

始点が一致するように互いに同期した複数のフ

レーム」を備えることについては，当初明細書

の段落【0050】～【0054】などの記載に，それぞ

れ基礎を有するものである。請求項６に係る補

正についても同様である。

（2）前記段落には以下のようなフレーム同

期のための技術が開示されている。すなわち，

基地局で全システムに対するマスタ・タイミン

グ・ベースを発生し，全加入者局の周波数，シ

ンボル・タイミング及びフレーム・タイミング

を基地局マスタ・タイミング・ベースに同期さ

せている。

この同期の達成のために，加入者局は基地局

から無線制御チャンネル（RCC）の順方向フ

レームの先頭のスロットで送られてくるRCC

メッセージを用いて基地局時間基準をまず捕捉

し，加入者局モデムの復調器内のトラッキン

グ・アルゴリズムで加入者局受信タイミングを

正確に保持する。

一方，加入者局は自局の位置に起因する伝送

往復遅延を相殺するための小時間量だけ自局か

ら基地局への送信のタイミングを進める。これ

によって，複数の加入者局からの基地局受信信

号が上記基地局時間基準に正しく合致するよう

にする。

このようにして，システム内のすべての加入

者局の周波数，シンボル・タイミング及びフレ

ーム・タイミングを基地局時間基準に合致さ

せ，その合致状態を維持しているので，順方向

チャンネルのスロットと逆方向チャンネルのス

ロットとは時間軸上で一致する。シンボル・タ

イミングが順方向チャンネルと逆方向チャンネ

ルとの間で上述のとおり同期するので，所定数

のシンボルを各々が包含するスロット及びフレ

ームのタイミングも順方向チャンネルと逆方向

チャンネルとの間で同期する。

以上のような原告の主張に対し，審査，審判

の過程で示さなかった「フレームが同期しない」

とする理由を陳述した。

すなわち，「始点が一致するように互いに同

期した複数のフレーム」との文言を「それぞれ

のフレームの送信と受信の始点が一致した」と

の趣旨に理解した上で，

ケース１：基地局における送信フレームと受信

フレームの始点が一致する場合

ケース２：基地局における受信フレームと加入

者局の送信フレームの始点が一致する場合

ケース３：加入者局における受信フレームと送

信フレームの始点が一致する場合

について考察し，送信と受信とが一致すること

は起こりえないと主張した。その理由は

ケース１については，当初明細書に送信フレ

ームと受信フレームとの開始点が一致しない旨

の記載がある。

ケース２及び３については物理的に起こりえ

ない。

というものである。

原告は，上述のような被告の主張に対して，

「始点が一致するように互いに同期した複数の

フレーム」との文言は「複数の加入者局からの

基地局受信信号の各々のフレームの始点が，基

地局送信信号のフレームの始点と一致すること

を述べている」だけであるとし，ケース１につ

いては曲解であり，ケース２及び３については

本願発明の想定外であると反論した。

判決は，本件補正は当初明細書の要旨を変更

するものではない，として本件決定を取り消し

3 ．判　　決

2．2 被告の主張
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た。理由の概略は以下の通りである。

（1）請求項５に関し，当初明細書中の「シ

ステム・フレーム内のスロットの数はチャンネ

ルの変調レベルに依存する。例えば，チャンネ

ルの変調レベルがＱPSK（直交位相シフト・キ

ーイング変調）であるとすると，システム・フ

レームは１フレームにつき２スロットで構成さ

れている。チャンネルの変調レベルを増大する

ことにより，シンボルごとにコード化された情

報のビット数は増加する，従ってチャンネルの

データ・レートは増加する。16レベルのDPSK

（差分位相シフト・キーイング変調）において

はシステム・フレームは４つのスロットに分か

れ，この各々が１つの通話に対する音声デー

タ・レートを取り扱う。」等の記載から，

「当初明細書に記載された発明において，複

数の時間スロットを複数のフレームの各々が含

むものであることは，明らかである。」と認定

した。

（2）当初明細書の「基地局内の受信タイミ

ングは，基地局の送信タイミングと原則的に同

一である。…（中略）…全システム内の加入者

局はその時間基準を基地局のマスタ・タイム・

ベースに同期させている。この同期は，加入者

局が基地局からのRCCメッセージを使用する

ことによって基地局時間基準を最初に取得する

多段階手順によって達成される。…（中略）…

いったん加入者局が基地局から時間基準を最初

に捕捉完了すると，加入者局モデム30ａ，30ｂ，

30ｃの復調器内のトラッキング・アルゴリズム

が加入者局の受信タイミングを正確に保持す

る。加入者局は，加入者局の位置に起因する伝

送往復遅延を相殺するための小時間量だけ自己

の伝送を基地局に対して進める。この方法によ

る結果，基地局が受信中であるすべての加入者

局からの伝送は相互に正しい位相関係にあるこ

とになる。」等の記述から，

当初明細書に記載された発明において，「全

システムに対するマスタ・タイミング・ベース

は基地局によって作られ，加入者局のシンボ

ル・タイミング，フレーム・タイミングはこの

タイム・ベースに同期し，基地局内の周波数チ

ャンネルはすべて，伝送に対して同一時間基準

が使用され，基地局内の受信タイミングは，基

地局の送信タイミングと原則的に同一であり，

システム内のすべての加入者局は，その時間基

準を基地局のマスタ・タイム・ベースに同期

し，さらに，加入者局は，加入者局の基地局か

らの距離に起因する伝送往復遅延を相殺するた

めの小時間量だけ自己の伝送を基地局に対して

進めるようになされているということができ

る」と認定した。

（3）さらに，補正箇所ではないが，請求項

５にある「逆方向情報を順方向情報対応の時間

スロットからずれた所定の時間スロットに自動

的に配置する」ことの目的は，上述の記載など

から，「基地局と各加入者局間の距離に相当す

る遅延時間分だけ，各加入者局からの伝送タイ

ミングを調整することにより，基地局と各加入

者局との距離に起因するデータの伝送遅延を相

殺し，基地局において受信する信号の位相をそ

ろえ，同期のとれた通信を可能とすることにあ

ると理解することができる。」と認定し，「請求

項５における記載及び前記目的に照らせば，本

件補正事項における「始点が一致するように互

いに同期した複数のフレーム」とは，各加入者

局から受信した信号の各々のフレームの始点が

基地局において一致するという趣旨と解すべき

ものである。」と認定した。

請求項６についても同様の認定をした。

（4）このような認定から，「当初明細書に記

載された発明において，伝送往復遅延が相殺さ

れた状態では，基地局において，RFリンクの

各周波数チャンネルないし各送信チャンネル

は，複数の時間スロットを各々が含み始点が一

致するように互いに同期した複数のフレームを
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備えているということができる。」とし，「本件

補正事項は，当初明細書に記載された事項の範

囲内において特許請求の範囲を補正するものに

すぎず，明細書の要旨を変更するもの（同条１

項）ということはできない。」と判示した。

被告の主張は，ケース１については当初明細

書の解釈に不備又は誤りが有るとし，ケース２

及び３については補正事項の意味するところと

無関係であるとして退けた。

明細書の補正の制限の規則は時代の要請と国

際的調和のためにたびたび変更されてきた。旧

法は「願書に添付した明細書又は図面について

出願公告をすべき旨の謄本の送達前にした補正

がこれらの要旨を変更するものであるときは，

…（中略）…却下しなければならない。」と規

定し（53条１項），審査などの段階において要

旨変更であるとして補正が却下された場合は，

補正却下不服の審判の請求（122条）が可能で

あり，その審決に対する取消訴訟も可能であっ

た。本件のように拒絶査定不服の審判で補正の

却下の決定がなされた場合は東京高等裁判所へ

提訴できると規定していた（178条１項）。

平成５年法では特許査定の謄本の送達前にお

ける補正につき「明細書，特許請求の範囲又は

図面について補正をするときは，…（中略）…，

願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲

又は図面…（中略）…に記載した事項の範囲内

においてしなければならない。」との規定が特

許法に追加された（17条の２　第３項）。そし

て，審査基準では，補正が許される範囲を「当

初明細書などの記載から直接的且つ一義的に導

き出せる事項」とした。補正却下不服の審判制

度は廃止され，補正却下に対する不服は拒絶査

定不服の審判の中で争うことになった。

4．1 補正の制限

4 ．検　　討

このような平成５年法の施行で特許の明細書

作成実務は大きく変わった。出願人にとっては

補正に慎重を期する必要が増した事はもちろん

であるが，将来の補正の可能性を配慮して，出

願時の明細書等の記載を詳細に且つ具体的にす

る必要に迫られた。

補正の許容範囲を定めた審査基準の運用は他

国に例を見ないほど厳しいものであり，内外出

願人はその改定を求め続けてきた。審決取消訴

訟の判決で補正却下の決定が不当であるとされ

た結果の集積を受けて平成15年10月，審査基準

は，補正が許される範囲を「当初明細書の記載

から自明な事項」と緩和された。

既述の通り，本件は昭和61年に原出願がなさ

れたものであるから，旧法が適用され，補正の

内容が，願書添付の明細書，図面の要旨を変更

するものであるか否かを考慮して補正の適否を

判断すべき事例である。

本件補正で問題とされた部分に対応する審査

段階での補正部分は，請求項５についてみると

「互いに同期したフレームとそれらフレーム内

で互いに同期した複数の時間スロットとを備え

てすべてのフレームの始点が一致しすべての時

間スロットの始点が一致するようにし」の部分

であり，当該部分の記述自体及び請求項５の文

脈，並びに，この補正とともに提出された意見

書の陳述内容から見て，基地局及び加入者局の

いずれにおいても，すべてのフレーム，及びす

べてのスロットそれぞれの始点が一致する旨を

記述していると理解するのが適切である。

審査官は「基地局から送信した信号に基づい

て加入者局が同期をとった場合，伝送時に生じ

る伝送遅延により，加入者局における基準タイ

ミングは伝送遅延の分だけ基地局の基準タイミ

ングより遅れることは自明である」と，加入者

局の受信タイミングが基地局の送信タイミング

4．2 審査段階での判断
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より遅れることを例示し，「基地局又は加入者

局におけるアップリンク周波数の位相（始点）

とダウンリンク周波数の位相（始点）とが一致

しないことは自明である」から，下線部の内容

の追加は発明の要旨変更である，と認定した。

なお，請求項６の補正内容も，これに対する審

査官の認定も請求項５同様である。

特許出願人の意図はともかく，この補正は，

すべての局でのすべての状況での始点の一致を

述べているように解釈されるから，審査官の

「要旨変更」との認定に合理性があると考えら

れる。

本件補正では４．２で引用した請求項５の下

線部が

「複数の時間スロットを各々が含み始点が一致

するように互いに同期した複数のフレームを備

え」

とされた。請求項６についても同趣旨の補正

がなされた。

先の補正との関係でみれば「すべてのスロッ

トの始点が一致すること」が削除されたことに

なる。また「フレームの始点が一致する」こと

についても，「すべて」と言う点が削除された。

フレームの始点が一致すればスロットの始点が

一致することは，明細書の記載から明らかであ

るし，審判請求書において請求人が「各フレー

ムの中の多数のスロットがアップリンクおよび

ダウンリンクで同様に互いに同期していて同じ

始点を有することはもちろんである。」と陳述

している点からも明らかである。

そうすると本件補正の意図するところは，

「始点が一致するように互いに同期した複数の

フレームを備え」てはいるが，「すべてのフレ

ームについて始点が一致するわけではない」と

言うにあると理解される。

本件決定では前掲の下線部の補正事項は当初

4．3 本件補正の解釈

明細書，図面にないし，自明な事項でもないと

し，また，審査時と全く同様に伝送遅延により

フレームの始点は一致しない，と認定した。

本件補正の意図を前述のように解釈するとし

ても，論理的には「始点が一致するように互い

に同期した複数のフレームを備え」ることには，

「すべてのフレームについて始点が一致する」

ことも含んでいるから，判断の当否はさておき，

審判時においても審査時と同様の判断をされた

こと自体はやむを得ないと考えられる。

本件決定における補正却下の理由を請求項５

について整理すると，

理由① 「複数の時間スロットを各々が含み

始点が一致するように互いに同期した複数のフ

レーム」は出願当初の明細書，図面に記載され

ていないし，記載から見て自明でもない。

理由② 基地局又は加入者局におけるアップ

リンク周波数の位相とダウンリンク周波数の位

相とは一致しない

と，理由を示して，要旨を変更するものである

と直接には記載することなく，53条１項の規定

により却下する，としている。

当初明細書に記載のない事項または当初明細

書に記載されたところからは否定される事項を

補正によって記載することは要旨変更に当た

る，と判断すること自体は適切であると言うべ

きである。

さて，判決においては「始点が一致するよう

に互いに同期した複数のフレーム」とは，複数

の加入者局から受信した複数のフレームそれぞ

れの始点が基地局で一致する，ことであると解

釈し，上記理由①は当初明細書に記載されてい

る，と判断した。また理由②は上述の解釈によ

って，一致しないとする主張を退けた。

請求項６についての判断も同様である。

4．4 本件裁判での判断
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（1）上述の解釈には釈然としないところが

ある。本願の通信システムからみて，フレーム

の始点の一致という事象については，基地局と

加入者局及び送信フレームと受信フレームの組

み合わせによる複数の組み合わせが考えられ

る。被告が主張するように

ケース１：基地局における送信フレームと受信

フレームの始点が一致する場合

ケース２：基地局における受信フレームと加入

者局の送信フレームの始点が一致する場合

ケース３：加入者局における受信フレームと送

信フレームの始点が一致する場合

のほかに，順列組み合わせからは

ケース４：加入者局における受信フレームと基

地局の送信フレームの始点が一致する場合

が存在し得，さらに加入者局が複数存在するこ

とに鑑みれば

ケース５：基地局における複数の受信フレーム

の始点が一致する場合

も考慮の対象となる。

原告は「始点が一致するように互いに同期し

た複数のフレーム」はケース１について述べて

おり，それに対応する記述が明細書中に有る，

と主張したのに対し，判決ではケース５である

と認定している。ケース５は送信タイミングの

始点は不一致である場合も含み得るが，本件の

明細書には基地局の送信タイミングは受信タイ

ミングと一致している旨の記載があることか

ら，判決での「ケース５である」との認定は実

質的にケース１と同じと言うことになる。

（2）ケース１または５のような事象が生じ

る旨の記述が明細書にあると認定して，本件決

定での「明細書に記載無し」などとした認定を

否定したことは適切な判断であったと考えられ

るが，それをもって要旨の変更ではないと判断

できるか，という点には疑問が残る。

4．5 考　　察
本件補正に係る請求項５の文脈からは複数の

フレームの始点が一致するのはケース１または

５であるとは理解できない。むしろケース１～

４のいずれを指すか不明な記載であると言うべ

きか，またはいずれのケースをも含み得る記載

である，と理解するのがいわゆる当業者の常識

であろう。特徴部分の記載を参酌してもケース

５に限定的に解釈する必然性はない。そして出

願人が主張しているように，明細書に記載され

ているのはケース１であり，ケース２，３は想

定外なのである。

当初明細書の請求項５との比較で見れば，本

件補正の請求項５はフレーム及びスロットの限

定をプリアンブルに付加したものと言うことに

なり，表見上権利範囲が減縮されたかの如きで

あるが，付加した文言の意味するところは当初

明細書に記載していない事象も含み得る内容と

なっている。

（3）特許法にいう明細書の要旨とは原則的

には発明の要旨，すなわち特許請求の範囲に記

載された技術的事項を指す。41条は，「当初明

細書に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲

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」，と規定して，

要旨変更の例外を認めているのである。

審査基準は「明細書を補正した結果，特許請

求の範囲に記載した技術的事項が出願当初の明

細書に記載した事項の範囲内でないもの（範囲

外のもの）となったとき，その補正は要旨変更

である」としていた１）。

これらの趣旨に照らして考察すると，当初明

細書にケース１しか記載されていない本願にお

いて，他のケースも含み得る内容となった本件

補正は要旨変更であると判断するのが妥当であ

ると考えられる。

（4）４．１で整理した補正の制限の変遷は，

本件判決に係る旧法下が「要旨変更のない範囲」

と最も寛大であり，平成５年法の施行によって
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「直接的且つ一義的」と一転厳しくなり，平成

15年の審査基準の見直しで「自明な事項まで」

緩和された，と概括することができる。考察し

てきたように本件補正は旧法下で要旨変更であ

ると判断するのが適切であると考えられる事案

であるから，平成５年法または現行法に基づく

現行審査基準下でも補正が許容される内容では

ない。

現行審査基準となって，補正の制限が緩和さ

れたことで補正可能な範囲が広がり，この面で

は実務的に楽になったといえる。しかしどの範

囲まで可能か，という点については，従前の

「直接的且つ一義的」の厳しい範囲に対する理

解のしやすさに比して，判断が難しくなったと

言うことができる。その分，補正却下の理由と

なる「自明な事項」を巡る審判または審決取消

訴訟が増加していると推測される。

平成16年以降の審決又は決定の取消訴訟のう

ち補正／訂正の内容自体を争点とした事案は20

件であり，そのうち補正が適法であるとされた

ものは本件判決を含み５件である。特徴有る傾

向を読み取るほどの事件の集積は未だ存在しな

いのが実情である。

注　記

1） 吉藤幸朔，特許法概説（第10版）ｐ229（1994）

有斐閣

（原稿受領日2006年10月18日）
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