
平成１４年（行ケ）第５６４号　特許取消決定取消請求事件（平成１５年１月２０
日口頭弁論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　　　決
　　　　　　　原　　　　　　告　　　富士ゼロックス株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　　佐　藤　清　孝
　　　　　　　同　　　　　　　　　　牛久保　　　学
　　　　　　　被　　　　　　告　　　特許庁長官　太　田　信一郎
　　　　　　　指定代理人　　　　　　東　　　次　男
　　　　　　　同　　　　　　　　　　小　曳　満　昭
　　　　　　　同　　　　　　　　　　宮　川　久　成
　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　文
          　特許庁が異議２００１－７２１９１号事件について平成１４年９月１
７日にした決定を取り消す。
　　　　　　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　　　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
　１　特許庁における手続の経緯
　 (1)　原告は，名称を「画像処理装置」とする特許第３１３４２９２号発明（平
成２年５月３１日特許出願，平成１２年１２月１日設定登録，以下この特許を「本
件特許」という。）の特許権者である。その後，本件特許中請求項２に係る特許に
つき特許異議の申立てがされ，同申立ては，異議２００１－７２１９１号事件とし
て特許庁に係属した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成１４年９月１
７日，「特許第３１３４２９２号の請求項２に係る特許を取り消す。」との決定
（以下「本件決定」という。）をし，その謄本は，同年１０月７日，原告に送達さ
れた。
    (2) 原告は，同年１１月５日，本件決定の取消しを求める本件訴えを提起した
後，同日，本件明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」とい
う。）をする訂正審判の請求をし，特許庁は，同請求を訂正２００２－３９２３６
号事件として審理した結果，同年１２月１０日，本件訂正を認める旨の審決（以下
「訂正審決」という。）をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。
  ２　本件明細書の特許請求の範囲の記載
    (1) 本件訂正前のもの
      【請求項２】原稿の各画素の濃度を検出する濃度検出手段と，
      各濃度毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成するヒストグラ
ム作成手段と，
      該ヒストグラムから濃度分布のピークを検出し地肌除去のための閾値を決定
する閾値決定手段と
      を備えると共に，ヒストグラム作成手段は，濃度を複数の濃度領域に分け，
該濃度領域毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成することを特徴と
する画像処理装置。
    (2) 本件訂正に係るもの（訂正部分には下線を付す。）
      【請求項２】原稿の各画素の濃度を検出する濃度検出手段と，
      濃度を，幅を持った複数の濃度領域に分け，該濃度領域毎に（注，この部分
の訂正は，上記(1)の「を備えると共に，ヒストグラム作成手段は，濃度を複数の濃
度領域に分け，該濃度領域毎に画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成す
る」を「を備える」に訂正することと併せて，明りょうでない記載の釈明を目的と
した訂正である。）画素数を計数して濃度分布のヒストグラムを作成するヒストグ
ラム作成手段と，
      該ヒストグラムから濃度分布のピークを検出し，検出したピークに対応する
複数の地肌領域それぞれに適用する閾値を決定する閾値決定手段と
      を備えることを特徴とする画像処理装置。
    （以下【請求項２】に係る発明を「本件発明」という。）
  ３　本件決定の理由の要旨
    　本件決定は，本件発明の要旨を，本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲
記載（上記２の(1)）のとおりと認定した上，本件発明は，特開平１－２１３０７３
号公報及び特開平１－２３３３６６号公報に記載された発明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であるから，特許法２９条２項の規定に違反して
されたものであり，取り消すべきものであるとした。
第３　原告主張の決定取消事由
    　本件決定が，本件発明の要旨を本件訂正前の本件明細書の特許請求の範囲記
載（上記第２の２の(1)）のとおりと認定した点は，訂正審決の確定により特許請求
の範囲が上記第２の２の(2)のとおり訂正されたため，誤りに帰したことになる。本
件決定は本件発明の要旨の認定を誤った違法があり，取り消されなければならな
い。
第４　被告の主張
    　訂正審決により本件明細書の特許請求の範囲が上記のとおり訂正されたこと
は認める。
第５　当裁判所の判断
　　　訂正審決の確定により，特許請求の範囲の記載が上記第２の２の(2)のとおり
訂正されたことは当事者間に争いがなく，この訂正によって，特許請求の範囲が減
縮されたことは明らかである。
　　　そうすると，本件決定が，本件発明の要旨を，本件訂正前の特許請求の範囲
の記載（上記第２の２の(1)）のとおり認定したことは，結果的に誤りであったこと
に帰し，これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，本件決定
は，瑕疵があるものとして取消しを免れない。
　　　よって，原告の請求は理由があるから認容することとし，主文のとおり判決
する。

　　　　　東京高等裁判所第１３民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官    　篠　　原　　勝　　美

                　　　　裁判官    　岡　　本　　　　　岳

                　　　　裁判官    　長　　沢　　幸　　男


