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　特許無効審判で訂正事項９−２の判断の誤り（取消事由１）は、特許請求の範囲の減縮に該当しないと
し（特許法134条の２第１項不適合）及び訂正事項10−１の判断の誤り（取消事由２）は、新規事項の追
加及び実質上特許請求の範囲を変更するものである（特許法134条の２第９項で準用する126条５項及び
６項不適合）などとした審決取消訴訟で、前記審決の判断は誤りであるとされ、又請求項９に係る発明に
ついての容易想到性判断の誤り（引用発明１に基づく容易想到性判断の誤り（取消事由３）、引用発明２
に基づく容易想到性判断の誤り（取消事由４））、請求項10に係る発明についての容易想到性判断の誤り
（取消事由５）、請求項11に係る発明についての容易想到性判断の誤り（取消事由６）が認められた事例で

≪知的財産高等裁判所≫
特許無効審決（成立）取消請求事件

（「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、
発光装置製造方法」（特許第5212364号）発明の訂正事項の誤認及び発明の容易想到性誤認事件）［上］（全２回）

－平成29年（行ケ）第10032号、平成29年11月７日判決言渡－
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ある。

第１　裁判所の判断

１　取消事由１：訂正事項９−２（特許請求の範囲の請求項９において、「前記銀の粒子が互いに隣接す
る部分において融着し、」とあるのを、「前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し（但し、銀
フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）、」と訂正することに誤りはないこと）について
ア　本件訂正前の請求項９においては、「銀の粒子」の形状に限定がなく、融着の態様は、「互いに隣接
する部分において融着」とされていたところ、本件訂正後の請求項９においては、訂正事項９−２に
より、「但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く」と付加されたことにより、「銀
の粒子」の形状が「銀フレーク」で、その融着箇所が「その端部でのみ融着している」との態様のも
のが除かれている。
本件訂正後の請求項９は、本件訂正前の請求項９よりも、その範囲が減縮されるというべきである。

イ　被告は、本件明細書において、「銀フレーク」の厚さ及び形状が特定されていないことから、「銀フ
レーク」の概念は不明確であり、「端部」についても、その定義が明確でなく、「銀フレーク」の「端部」
として特定される領域が、「銀フレーク」の表面のどこに当たるのか一義的に特定することができな
いから、訂正事項９−２は不明確であると主張する。
しかし、銀フレークの厚さ及び形状が具体的に特定されていなくても、「薄片」、「うすいかけら」
を観念することは可能であり、また、「端部」の領域が定量的に示されていなくても、「中心から遠い、
外に近い」部分、「へり」の部分を観念することは可能であるから、訂正事項９−２によって除かれ
る対象となる構成が特定されていないとはいえず、被告の主張は採用できない。
ウ　小括

訂正事項９−２は、特許請求の範囲の減縮に該当するというべきであり、特許法134条の２第１項
に適合しないとして請求項９に係る訂正を認めなかった本件審決には、誤りがある。

２　取消事由２（訂正事項10−１の判断の誤りに誤りはないこと）について
訂正事項10−１は、特許請求の範囲の請求項10を、「導電性材料の製造方法であって、／前記方法が、／
銀の粒子を含む第２導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、2.0μｍ〜15μｍの平均粒径（メ
ジアン径）を有する銀の粒子からなる第２導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気下で
150℃〜320℃の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子の一部を局部的に酸化させることにより、前記
銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得る
ことを含み、／前記第２導電性材料用組成物が、沸点300℃以下の有機溶剤または水を更に含む導電性
材料の製造方法。」と訂正する（請求項10の記載を引用する、請求項11も同様に訂正する。）ことについ
て
ア　新規事項の追加に該当するかについて
（ア）　本件明細書【0020】には、「本発明の導電性材料を製造する方法において、導電性材料が形成
されるメカニズムは明確ではないが、以下のように推測できる。」、「酸化剤である酸素、オゾン
もしくは大気雰囲気下で、0.1μｍ〜15μｍの平均粒径を有する銀粒子を含む組成物を焼成すると、
銀粒子と銀粒子の一部が局部的に酸化され、その酸化により形成した酸化銀が、銀粒子と接触す
る部分において、酸素を触媒的にやり取りし、酸化還元反応を繰り返す工程を経て、導電性材料
が形成されると推測できる。」、「酸化剤である金属酸化物存在下で、0.1μｍ〜15μｍの平均粒径を
有する銀粒子を含む組成物を焼成する場合には、既に含まれている金属酸化物が、銀粒子と接触
する部分において、酸素を触媒的にやり取りし、酸化還元反応を繰り返す工程を経て、導電性材
料が形成されると推測できる。」との記載があり、「酸化剤である酸素、オゾンもしくは大気雰囲気


