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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

　本件訂正発明で訂正された、本件訂正発明１と甲１発明との相違点である、甲１発明におけるＳｉＯ
２粒子（非磁性材）の含有量を「３重量％」（3.2ｍｏｌ％）から「６ｍｏｌ％以上」とすることは、審決が
認定したように新規事項を追加するものではなく、又、特許請求の範囲を拡張ないし変更する訂正を看
過した誤りはないものであり、審決が認定した甲１号証の外、背景技術と本件特許の優先日当時の技術
常識等を考慮すると、その酸化物の含有量を６ｍｏｌ％以上に増加させる動機付けがあったと認めるの
が相当であり、又、分散状態が変化する可能性があること、又、本件組織が維持されるかどうかが不明
であるものの、直ちに非磁性材の含有量を増やすことは阻害要因になるとはいえないとし、非磁性材の
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含有量を６ｍｏｌ％以上とすることによって格別の効果を奏するものと認めることはできないし、メカ
ニカルアロイングによる合金製造の際に、ボールや容器を構成する材料等の混入による汚染が伴うこと
は技術常識であるものの、その汚染の程度が本件訂正発明１に係るスパッタリングターゲットの作製を
困難にするようなものであると認めるに足りる的確な証拠はなく、原告は無効審判において甲１と甲４
との組合せや、甲１と甲６との組合せを無効理由として主張していないことを根拠に、本件訴訟におい
て原告がこの点について主張するのは失当である旨の被告の主張は、原告が主張する事項が、いわゆる
公知事実に止まらず、本件特許の優先日において技術常識に至っていたものであるとして、結論として、
本件訂正発明１は、甲１発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認
められるから、取消事由３の２は理由があるとして、審決を取り消した事例である。

第１　当裁判所の判断

　当裁判所は、原告が主張する取消事由３の２（相違点の容易想到性に関する判断の誤り）は理由がある
から、審決には取り消されるべき違法があると判断する。その取消事由を述べる際に、以下の１から３
について証拠の認定を行った後に、４～６の取消事由について理由なしとして、７の取消事由を理由あ
りとした。
１　本件訂正発明について（⑴本件訂正発明の特許請求の範囲及び⑵本件明細書の記載を認定した。）
２　引用発明について（⑴審決において引用された甲１に係る特願平８－268023号につき、その公開公
報（特開平10－88333号公報（甲２、本件特許出願の優先日前である平成10年４月７日に出願公開））に
より認定した。）
３　背景技術と本件特許の優先日当時の技術常識等（⑴磁気記録に関する技術（甲１、２、４～６、26
の１～45、47～56、乙３～６、９、11）（ア　磁気記録方式及びイ　磁気記録膜等への酸化物の添加）
及び⑵メカニカルアロイング（甲58、59）について認定した。）
以上の各認定は記載を省略
４　取消事由２の１（訂正による新規事項追加の禁止に関する判断の誤り）について
⑴　事案に鑑み、取消事由２の１から検討する。
⑵　原告は、（中略）強磁性材と非磁性材の含有量（モルパーセント）の値の合計が100を超えており、
その開示内容が不明確であり、非磁性材の含有量が６ｍｏｌ％を超える部分については明細書に記
載がないことになるから、本件訂正は、明細書に記載のない新規事項を追加するものであると主張
する。
この点につき、本件明細書の段落【0027】に接した当業者は、（中略）実施例３は94：８（モル）
の割合で強磁性材と非磁性材を秤量して混合、焼結して得られたものであると理解すると認めるこ
とが相当であるから、モル数の合計値が100でないことをもって、直ちにいずれかの値に誤りがあり、
実施例３の記載が存在しないものとして扱わなければならないとはいえない。本件明細書の実施例
３には、非磁性材の含有量が「7.84ｍｏｌ％」のスパッタリングターゲットが開示されていると認め
られる。
したがって、本件訂正が新規事項を追加するものではないとした審決に誤りはないというべきで
あり、この点についての原告の主張を採用することはできない。

５　取消事由２の２（特許請求の範囲を拡張ないし変更する訂正を看過した誤り）について　
原告は、本件訂正発明は、非磁性材の分散形態を特定のものに限定することに本質があり、非磁性
材を６ｍｏｌ％以上含むことは発明の本質と無関係であるのに、非磁性材の含有量を「６ｍｏｌ％以
上」とする本件訂正は、訂正前の特許請求の範囲に記載されている発明を実質的に拡張ないし変更する
ものであって、この点を看過して訂正を認めた審決の判断は誤りであると主張する。


