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【事案の概要、考察、関連裁判例の紹介等】

１．事案の概要
一次判決においては、本事案は、訂正前の「…平均分子量が0.5万〜４万のコンドロイチン硫酸或い

はその塩を0.001〜10ｗ/ｖ％含有する…眼科用清涼組成物」という発明について、クレーム文言中の「平
均分子量」という文言が、「重量平均分子量」・「粘度平均分子量」の何れを意味するかが明確であるか
否かが争点であった。（後述するとおり、数値限定の単位が不明確であるか否かが争点となった裁判例

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（「眼科用清涼組成物」事件（二次判決）－明細書中の明確性要件違反の原因と
された記載を削除する訂正により、明確性要件違反が解消した事例。）［上］（全２回）

−平成29年（行ケ）第10210号、平成30年９月６日判決言渡（鶴岡裁判長）−
＜一次判決は、平成28年（行ケ）第10005号、平成29年１月18日判決言渡（設樂裁判長）＞
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は、多数存在する。）
本件特許明細書中の一般的説明及び実施例は、「重量平均分子量」で統一されていたが、既存商品の

紹介において、生化学工業株式会社の商品は平均分子量が「重量平均分子量」で約１万、約２万、約
４万等紹介されていたのに対し、マルハ株式会社の商品の平均分子量は「粘度平均分子量」で約0.7万
等と紹介されていたため、一次判決は明確性要件違反と判断した。

そこで、特許権者（ロート製薬）は、差戻後の特許庁における無効審判手続きにおいて、マルハ株式
会社の商品の平均分子量が「粘度平均分子量」で約0.7万等と紹介されている記載を削除するとともに、
クレーム中の「平均分子量が0.5万〜４万」を「平均分子量が２万〜４万」と訂正する訂正請求を行った。
二次判決は、（被告の主張に応える形で、）かかる訂正が実質上特許請求の範囲を変更したものというこ
とはできないと判断し、また、「本件訂正明細書には、マルハ株式会社製のコンドロイチン硫酸ナトリ
ウムの記載は…ない」として、明確性要件を充足すると判断した。

２．明細書中の矛盾記載の削除による明確性要件違反を解消することの是非と問題意識
（１）『訂正要件①〜「変更」「拡張」の有無』という観点からの考察

補正・訂正には遡及効がある以上（訂正については特許法128条）、本件明細書は出願時からマル
ハ株式会社の商品について記載されていなかったとみなされ、出願当初から「平均分子量」は明細書
全体に亘り「重量平均分子量」として説明されていたとみなされることとなり、明確性要件を充足す
ると判断されたことは形式論としては首肯できる。

ただし、かかる形式論を貫徹して考察すると、例えば、実施例・比較例中の矛盾を理由にサポー
ト要件違反となった事案において、問題とされた矛盾する実施例・比較例を削除する訂正をすれば
サポート要件違反が解消されることになるとも思われるが、それでよいのかという問題意識が有り
得るところである。

前提問題である訂正要件について、二次判決（本判決）は、「マルハ株式会社製の製品に関する記
載を削除する本件訂正により明確性要件の充足を認めるのは特許請求の範囲を実質的に変更するに
等しく妥当性を欠く」という被告（無効審判請求人）の主張に対し、「実質上特許請求の範囲を変更
したものということはできず、被告の主張は採用できない。」と判示している。

この点、東京高判平成14年（行ケ）第539号「人工乳首」事件に照らせば、クレーム解釈に影響し、
発明の拡張となる場合は、発明の詳細な説明の補正・訂正は許されないが、明確性要件違反又はサ
ポート要件違反の発明と各違反が解消された発明とを比較しても、発明が拡張された訳ではないと
考えれば、新規事項追加として補正・訂正要件違反の問題とはならないとも考えられる。

しかしながら、本事案と類似の事案として、複数の測定方法が存在するパラメータ発明の侵害場
面を想定すると、議論は更に複雑である。例えば、明細書中の開示からパラメータの測定方法が複
数理解できる場合に、一つの測定方法を説明する記載を削除すると、明確性要件違反の問題が解消
され、且つ、発明の技術的範囲としても残された測定方法によりパラメータが測定される発明とし
て確定するのであろうか？　仮にそのように考えると、「数値限定された特許請求の範囲について

『従来より知られた方法』により測定すべき場合において、従来より知られた方法が複数あって、通
常いずれの方法を用いるかが当業者に明らかとはいえず、しかも測定方法によって数値に有意の差
が生じるときには、…特許権者において特定の測定方法によるべきことを明細書中に明らかにしな
かった以上、従来より知られたいずれの方法によって測定しても、特許請求の範囲の記載の数値を
充足する場合でない限り、特許権侵害にはならない」とされているところ（例えば、東京地裁平成14
年（ワ）第4251号「マルチトール含蜜結晶」事件等）、上記の削除が許されるのであれば、削除以前
は両方の測定方法の測定結果が数値範囲に属しなければ充足とならかったのが、削除以後は残され
た測定方法の測定結果が数値範囲に属すれば充足となることとなる以上、発明の技術的範囲が拡張


