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　本件訂正は、本件特許に係る特許侵害訴訟における訂正の再抗弁の予備的主張及び無効審判事件の手
続中に審決の予告を受けて行ったものである。Ｘ¹は審決の予告で製造可能（例えば原料化合物を入手で
きる範囲）とされた５種のうち訂正の再抗弁に合う２種とした。Ｈｅｔは、甲62に示されたアルコール原
料に由来するＨｅｔから、訂正の再抗弁の予備的主張に係るＸ¹の結合の形成には関与しないアルコール
に由来するＨｅｔを削除し、本件明細書の合成例で用いられたことにより、入手の可否が既に証明され
ていたアルコール材料から得られるＨｅｔを合わせて18種類のＨｅｔに限定した。原告は、提起した本件
審決取消訴訟で、補正に関する審査基準によれば、補正により選択肢を削除して特定の選択肢の組合せ
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を請求項に残すことによって、新たな技術的事項を導入することとなる場合があるとし、補正後の選択
肢が当初明細書等の記載の範囲にあるからといって当該補正が許容されるわけではないこと、また訂正
についても同様であるとして、前記本件訂正は新規事項の追加に該当すると主張した。被告は、当初の
審決の予告を受けて訂正した通りの製造可能物質等に限定するものであり、本件訂正は適法であると主
張した。
　判決では、本件訂正は、明細書に明示的に記載されて原料物質を限定した実際に使用できるものに限
定したものであり、新規事項の追加ではないとし、また、審査基準等に沿うものであるとし、本件訂正
を認めた審決の判断に誤りはないとした被告の主張が認められ、原告が主張する取消事由１（本件訂正
の可否）、取消事由２（実施可能要件に係る判断の誤り）、取消事由３（サポート要件に係る判断の誤り）、
取消事由４（本件訂正発明の容易想到性に係る判断の誤り）及び取消事由５（原文新規事項追加に係る
判断の誤り）はいずれも理由がなしとされた事例である。

第１　裁判所の判断

１　取消事由１（本件訂正の可否）について
⑴　本件訂正は、審決の予告において実施可能要件に係る記載不備が指摘されたことに対して、明細書

に明示的に記載されていた置換基Ｘ¹及びＨｅｔの選択肢（【0061】、表Ａ及び表37）を、ＣＡＳ　Ｒ 
ＥＧＩＳＴＲＹ物質レコード（甲69）に示されていることから入手できることが確認された原料物質
より合成される化学物質に限定したものであるとした。すなわち、本件訂正発明は、本件発明のＲ¹
を１種類（ハロゲン）、Ｒ²を１種類（－Ｓ（Ｏ）ｎＲ³）、Ｘ¹を２種類（酸素により中断されたエチレ
ン鎖又は－ＣＨ₂Ｏ－）、Ｈｅｔをヘテロシクリル基及びヘテロ芳香族基（ヘテロアリール）のうちの
本件明細書に挙げられている多数の物質の中から18種類又は15種類の化合物に限定したものである。
そして、本件訂正後の化学物質群は、いずれも本件訂正前の請求項に記載された各選択肢に内包さ
れていることが明らかである。したがって、本件訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである。

また、訂正後の化学物質群は、訂正前の基本骨格（シクロヘキサン－１、３－ジオンの２位がカ
ルボニル基を介して中央のベンゼン環に結合した構造。本件共通構造）を共通して有するものである。
加えて、訂正後の化学物質群について、訂正前の化学物質群に比して顕著な作用効果を奏するとも
認め難い。そうすると、選択肢を削除することによって、本件明細書の全ての記載を総合すること
により導かれる技術的事項の範囲内である。

このように、本件訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とし、また、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導入するものでないから、本件明細書の全ての記載を総合すること
により導かれる技術的事項の範囲内である。したがって、本件訂正は、特許法134条の２第９項が準
用する126条５項の規定に違反しない。

⑵　原告は、選択肢を削除する訂正が認められるのは、特定の選択肢の組合せを採用することが当初
明細書等に記載されているといえる場合だけであり、本件明細書の【0061】は、多種多様なヘテロシ
クリルやヘテロ芳香族基（ヘテロアリール）を、単に「列挙」しているにすぎず、本件明細書の他の
記載を参酌しても、訂正後のＨｅｔの「18個の選択肢」やそれらと特定のＸ¹（酸素により中断され
たエチレン鎖又は－ＣＨ₂Ｏ－）との組合せは記載されていないことから、本件訂正は新たな技術的
事項を導入するものであり、認められないとし、また特許庁の審査基準においても同旨の考え方が
採用されている等との主張は理由がないとされた。

⑶小括
したがって、本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加には当

たらないから、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはない。


