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事案の概要

　本件は、特許取消決定の取消訴訟である。原告は、名称を「研磨用クッション材」とする発明について、
拒絶理由通知書に対する平成27年11月16日付け手続補正（本件補正）を経て、特許権の設定の登録（特許
第5905698号；本件特許）を受けたが、本件特許に対して特許異議の申立て（異議2016－700992号）がなさ
れた。
　原告は、平成29年８月28日付けで、請求項１及び２を削除し、請求項３及び４を訂正する旨の訂正請
求（本件訂正）をしたが、特許庁は、本件訂正のうち、請求項１及び２に係る訂正は認め、請求項３及び
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４に係る訂正は認めないとした上で、「特許第5905698号の請求項３及び４に係る特許を取り消す。特許
第5905698号の請求項１及び２に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。」との決定（本件決定）
をしたので、原告は本件決定の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
　争点は、訂正要件の判断の誤り（取消事由１）の有無、本件公知発明を主引用例とする本件発明３及び
４の進歩性の判断の誤り（取消事由２）の有無、及び本件発明３と本件先願発明との同一性の判断の誤り
（取消事由３）の有無である。
　本件補正前の請求項５、本件補正後の請求項３、及び本件訂正後の請求項３の記載は、それぞれ次の
とおりである。
【請求項５】（本件補正前；旧請求項５）
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シートと、前記積
層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、
　前記積層シートは、厚みが0.3〜3.0ｍｍであり、密度が400〜600ｋｇ／m３であり、引張強さが1.0〜3.0
ＭＰａであり、伸びが130〜160％であり、ショアＡ硬度が25〜40であり、及び25％圧縮応力が0.30〜0.60
ＭＰａであることを特徴とする研磨用クッション材。
【請求項３】（本件補正後；設定登録時；本件訂正前）
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが積層一体化されてなる積層シートと、前記積層シートの一方
の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、
　前記積層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.3〜3.0ｍｍであり、
密度が450〜600ｋｇ／m３であり、引張強さが1.0〜2.0ＭＰａであり、伸びが140〜160％であり、ショアＡ
硬度が25〜40であり、及び25％圧縮応力が0.30〜0.50ＭＰａであることを特徴とする研磨用クッション材。
【請求項３】（本件訂正後）
　発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して接合一体化されてなる積層シートと、前記積
層シートの一方の面に積層一体化されてなる粘着剤層とを有する研磨用クッション材であって、前記積
層シート（中央部を含む領域に貫通孔を有する積層シートを除く）は、厚みが0.3〜3.0ｍｍであり、密度
が450〜600ｋｇ／m３であり、引張強さが1.0〜2.0ＭＰａであり、伸びが140〜160％であり、ショアＡ硬度
が25〜40であり、及び25％圧縮応力が0.30〜0.50ＭＰａであることを特徴とする研磨用クッション材。

判示事項

１　取消事由１（訂正要件の判断の誤り）について
１．１　訂正事項２に係る訂正要件について
１．１．１　原告の主張

原告は、本件決定が、本件発明３の請求項３における「発泡シートと合成樹脂非発泡シートと
が積層一体化されてなる積層シート」を「発泡シートと合成樹脂非発泡シートとが中間層を介して
接合一体化されてなる積層シート」と訂正し、その結果として請求項３を引用する請求項４も訂正
する訂正（訂正事項２）は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものではなく、特許請求の範囲を
変更するものであるから、訂正要件を満たしていない旨判断したのは誤りである旨主張する。
１．１．２　本件明細書の記載

本件明細書には、「積層一体化」及び「接合一体化」の語を定義した記載はないものの、「積層一
体化」の語は、２層の間に層を介在させずに直接重ね合わせた上で一体化した構成のものに、「接
合一体化」の語は、２層の間に別の中間層を介して２層の接合を行う構成のものにそれぞれ用いら
れていることを理解できる。
１．１．３　本件特許の出願経過


