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【１７条の２第３項】
・・・明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、・・・願書に
最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内に
おいてしなければならない。

⇒新規事項を追加する補正を禁止する規定

【４９条】
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願につ
いて拒絶の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書等についてした補正が第１７条の２第３
項又は第４項に規定する要件を満たしていないとき。

【１２３条】
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについ

て特許無効審判を請求することができる。
一 その特許が第１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない補正をした特
許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

新規事項を追加する補正 ⇒ 拒絶理由＆無効理由

前提知識
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・補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術
的事項を導入するものであるか否かにより、その補正が新規時事項を追加
する補正であるか否かを判断する。
（審査基準第IV部第２章 「２．新規事項の判断に係る基本的な考え方」 04_0200.pdf (jpo.go.jp)）

・「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作であ
る発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開
示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によっ
て開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、
「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図
面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正
が、このようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的
事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記
載した事項の範囲内において」するものということができる。
（ソルダーレジスト事件大合議判決（平成１８年(行ケ）第10563号）

新規事項を追加する補正とは？
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事件の概要

控訴人：ザケマーズカンパニーエフシーリミテッドライアビリティ
カンパニー（特許第5701205号（本件特許）の特許権者）

被控訴人：AGC株式会社

事案の概要：被控訴人が生産、譲渡等する製品が本件特許を侵害するとし
て、当該製品の差し止め、廃棄、損害賠償請求を求める事案

原判決の概要：本件特許に係る特許請求の範囲の補正は、１７条の２第３
項に違反し、無効にされるべきものであり、本件特許を行
使することができないとして、控訴人の請求を棄却。

本判決の概要：原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これ
を棄却する
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本件補正の内容
【請求項１】（最初）
(A)ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、
(B)ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、ＨＦＯ－１２３４ｚｆ（誤記）、ＨＣＦＣ－２４３ｄ
ｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ
－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２
３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦ
Ｃ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣ
Ｏ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、
ＨＣＦＣ－１１３１、ＨＦＯ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１
２２３ｘｄ、ＨＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７
ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物。

本件補正

【請求項１】
(A)ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、
(B)’ゼロ重量％を超え１重量％未満の、HFO-1243zf及びHFC-245cbと、を含む、
(C)熱伝達組成物、冷媒、エアロゾル噴霧剤、または発泡剤に用いられる組成物。
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本件明細書の記載事項概要

新たな環境規制により、冷蔵、空調等に用いる新たな組成物が必要で、低地球温暖
化係数の化合物が特に着目されている。
HFO-1234yfは、低地球温暖化係数を有する冷媒として公知。

背景・課題

解決手段
出願人は、1234yf等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追
加の化合物（請求項１）が少量で存在することを見出した。

HFO-1234yfの調製経路により、含まれる追加の化合物
（不純物のようなもの）が変わることが記載

ただし、該追加の化合物の存在が、
どのような技術的意義を有するかが一切記載されていない
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控訴人の補充主張
出願当初の請求項にはＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆが列記
されているところ，当初明細書の記載からすると，上記請求項の中から，
ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２４３ｚｆを成分と
する組成物が権利範囲になることは当業者であれば当然に予想すべきものである
から，本件補正は新規事項追加にはならない。

当初明細書の表６の「３時間」の欄には、０．１モルパーセントのHFC-245cbと
HFO-1234yfを含む組成物が生成されていることが示されており、「表５」の
「５００℃」の欄では、０．４モルパーセントのＨＦＣ－２４５ｃｂと
ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物が生成されていることが示されている。また、
ＨＦＯ－１２４３ｚｆは、【００３２】において以下の通り記載される通り、図１
の反応スタート時点で用いられる化合物である上、上記３成分を含む組成物は
表２に記載されたものである。
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控訴人の補充主張

【請求項１】
(A)ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、
(B)’ゼロ重量％を超え１重量％未満の、
HFO-1243zf及びHFC-245cbと、を含む、
(C)熱伝達組成物、冷媒、エアロゾル噴霧剤、
または発泡剤に用いられる組成物。

クレームを満たす実施例はどこにも開示されていない
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裁判所の判断

・・・本件特許に係る特許出願当初の請求項１及び２の記載は、HFO-1234yfに対する
「追加の化合物」を多数列挙し、あるいは当該「追加の化合物」に「約１重量％未満
」という限定を付すにとどまり、多数列挙された化合物の中から、特定の化合物の
組み合わせを具体的に記載するものではなかったというべきである。
・・・当初明細書の各記載についてみても・・・各化合物に追加的に含まれ得る化合
物が多数列挙されてはいるものの、そのような記載にとどまっているものである。
そして、当初明細書においては、HFO-1234yfに対する「追加の化合物」として、多数
列挙された化合物の中から特に、HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組み合わせを
選択することは何ら記載されていない。この点、当初明細書においては、各成分が
それぞれ個別に記載されてはいるが、特定の３種類の化合物の組み合わせとして記載
されているものではなく、当該特定の３種類の化合物の組み合わせが必然である根拠
が記載されているものでもない。
また、表６には、８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが、そのうち
の「２４５ｃｂ」と「１２３４ｙｆ」に着目する理由は記載されていない。それにも
かかわらず、その中から特にＨＦＯ－１２４３ｚｆだけを選び出し、ＨＦＣ－２４５
ｃｄ及びＨＦＯー１２３４ｙｆと組み合わせて、３種類の化合物を組み合わせたと
構成することについては、当業者においてそのような構成を導き出す動機づけとなる
記載が必要と考えられるところ、そのような記載は存するとは認められない。
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裁判所の判断

これらに照らせば、当業者によって、当初明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての
記載を総合することにより導かれる技術的事項としては、低地球温度化係数の化合物
であるHFO-1234yfを調製する際に、HFO-1234yf又はその原料に含まれる不純物や副
反応物が特定の「追加の化合物」として少量存在する、という点にとどまるという
ほかなく、その開示は、発明というよりはいわば発見に等しいような性質のものと
みざるを得ないものである。
そして、当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が、このような性質のものにす
ぎない場合において、多数の化合物が列挙されている中から特定の３種類の組合わせ
に限定した構成に補正（本件補正）することは、そのような特定の組み合わせを導き
出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに
鑑み、当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを
得ない。
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実務上の指針

①本判決では、「技術的事項が発見に等しい性質のもの」との枕言葉があるものの、
根本は組み合わせの技術的意義が開示されていないことに問題があったといえる
⇒技術的意義を有する特定の化合物の組み合わせがある場合には、各化合物を
単に列挙しておくに留まらず、組み合わせの例としても記載しておくと、確実に
補正ができる。
⇒実施例が複数の成分からなる場合、各成分、及び成分の組み合わせにおける
技術的意義を記載しておくとよい。

（補足）日本では、上記記載が曖昧でも補正が認められることは多々あるが、
欧州に移行した際に痛い目を見る。

②ピリミジン誘導体大合議判決と考え方が近しいと感じた。

引用発明として主張された発明が「刊行物に記載された発明」であって、
刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する
場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情が
ない限り、当該特定の選択肢に係る具体的な技術的思想を抽出することはできず、
これを引用発明と認定することはできない。

単に成分の多数の羅列では、発明と認定されず、その技術的意義（選択の動機）が必要
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