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令和５年８月１０日判決言渡  

令和４年（行ケ）第１０１１５号 特許取消決定取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年６月１５日 

            判        決 

     

         原       告    共 栄 社 化 学 株 式 会 社 

          

         同訴訟代理人弁理士    大   西   浩   之 

                      堀   内       剛 

     

         被 告    特 許 庁 長 官  

         同 指 定 代 理 人    関   根       裕 

                      門   前   浩   一 

                      亀 ヶ 谷   明   久 

                      井   上   千 弥 子 

                      清   川   恵   子 

            主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が異議２０２１－７００６２５号事件について令和４年１０月５日にした

決定を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 本件は、特許異議の申立てに対する特許取消決定の取消訴訟である。争点は、訂

正の適否である。 
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 １ 特許庁における手続の経緯等 

 原告は、令和元年１０月１７日、発明の名称を「非水系塗料用の粉末状揺変性付

与剤、及びそれを配合した非水系塗料組成物」とする国際特許出願（ＰＣＴ／ＪＰ

２０１９／０４０９７３号（特願２０２０－５１２７５１号）。優先権主張・平成

３０年１１月２０日（日本国））をし、令和２年１２月８日、その設定登録（特許

第６８０６４０１号。請求項の数は９。以下、この特許を「本件特許」という。）

を受けた（甲７。以下、本件特許に係る設定登録時の明細書（甲７）を「本件明細

書」という。）。本件特許に係る特許掲載公報は、令和３年１月６日に発行された

（甲７）。 

 令和３年７月５日、本件特許について特許異議の申立てがされ、特許庁は、異議

２０２１－７００６２５号事件として審理した。 

 原告は、令和４年４月４日、本件特許に係る特許請求の範囲（請求項１ないし９）

及び本件明細書について訂正の請求（以下、この訂正の請求による訂正を「本件訂

正」という。）をした（甲１４の１）。 

 特許庁は、令和４年１０月５日、本件訂正は認められないとした上、「特許第６

８０６４０１号の請求項１ないし９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、同月１２日、原告に送達された。 

 原告は、令和４年１１月１０日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 

 ２ 本件訂正前の特許請求の範囲の記載（甲７） 

 本件訂正前（設定登録時をいう。以下同じ。）の特許請求の範囲（請求項１ない

し９）の記載は、次のとおりである。 

【請求項１】 

 炭素数２～８のプライマリージアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭

素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸とが縮合したアミド化合物（Ａ）と、マイク

ロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選

ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００と
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し軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、酸化ポリオレフ

ィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポ

リエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を有

するポリマー（Ｃ）とを、含み、増粘性及び／又は液だれ防止性と、揺変性とを付

与するためのものであり、 

 前記アミド化合物（Ａ）と、前記非アミドワックス成分（Ｂ）と、前記極性官能

基を有するポリマー（Ｃ）との合計質量を基準として、前記アミド化合物（Ａ）を

１～９５質量％、前記非アミドワックス成分（Ｂ）を１～９５質量％、及び前記極

性官能基を有するポリマー（Ｃ）を０．１～１０質量％とすることを特徴とする非

水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項２】 

 前記非水系塗料が、非アルコール性有機溶剤及びアルコール溶剤から選ばれる少

なくとも何れかの溶剤含有又は溶剤不含有であることを特徴とする請求項１に記載

の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項３】 

 前記アミド化合物（Ａ）と前記非アミドワックス成分（Ｂ）と前記極性官能基を

有するポリマー（Ｃ）との混合溶融物からなる粉末を、含んでいることを特徴とす

る請求項１に記載の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項４】 

 前記プライマリージアミンが、エチレンジアミン、１，４－ジアミノブタン、ヘ

キサメチレンジアミン、及び／又はキシレンジアミンであることを特徴とする請求

項１に記載の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項５】 

 前記非アミドワックス成分（Ｂ）が、軟化点を７０℃～１２０℃とすることを特

徴とする請求項１に記載の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項６】 
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 前記非アミドワックス成分（Ｂ）が、酸価を最大でも１０とすることを特徴とす

る請求項１に記載の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項７】 

 前記アミド化合物（Ａ）と、前記非アミドワックス成分（Ｂ）と、前記極性官能

基を有するポリマー（Ｃ）との合計質量を基準として、前記極性官能基を有するポ

リマー（Ｃ）を最大で５．０質量％とすることを特徴とする請求項１に記載の非水

系塗料用の粉末状揺変性付与剤。 

【請求項８】 

 炭素数２～８のプライマリージアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭

素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸とを縮合させたアミド化合物（Ａ）と、マイ

クロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから

選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００

とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、酸化ポリオレ

フィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、

ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を

有するポリマー（Ｃ）との合計質量を基準として、前記アミド化合物（Ａ）の１～

９５質量％と、前記非アミドワックス成分（Ｂ）の１～９５質量％と、前記極性官

能基を有するポリマー（Ｃ）の０．１～１０質量％とを加熱して融解させ、混合し

た後、冷却し、その冷却物を微粉砕することにより、非水系塗料用の粉末状揺変性

付与剤を製造する方法。 

【請求項９】 

 請求項１に記載の非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤と、非水系塗料成分とを含

み、非アルコール性有機溶剤及びアルコール溶剤から選ばれる少なくとも何れかの

溶剤含有又は溶剤不含有としていることを特徴とする非水系塗料組成物。 

 ３ 本件訂正の内容（甲１４の１） 

 本件訂正の内容は、次の訂正事項１ないし３のとおりである。なお、本件訂正前
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の請求項２ないし７及び９は、いずれも本件訂正の対象である本件訂正前の請求項

１の記載を引用しているから、本件訂正前の請求項１ないし７及び９は、一群の請

求項であり、また、訂正事項３は、本件訂正前の請求項１ないし９に関係する本件

明細書の訂正を求めるものである。したがって、本件訂正は、本件訂正前の全ての

請求項（請求項１ないし９）について請求されるものである。 

 (1) 訂正事項１（本件訂正前の請求項１並びにこれを引用する本件訂正前の請

求項２ないし７及び９に係るもの） 

 本件訂正前の請求項１中の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、

及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換

算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワッ

クス成分（Ｂ）と、」との記載を「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加

ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分

（Ｂ）と、」に訂正し、本件訂正前の請求項１中の「酸化ポリオレフィン、ポリオ

ール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、

ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を有するポリマー

（Ｃ）と」との記載を「酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカ

ルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホ

ン酸から選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし極性官能基を有するポリマー（Ｃ）と」に訂正する。 

 本件訂正前の請求項１を引用する本件訂正前の請求項２ないし７及び９も、同様

に訂正する。 

 (2) 訂正事項２（本件訂正前の請求項８に係るもの） 

 本件訂正前の請求項８中の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、

及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換

算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワッ

クス成分（Ｂ）と、」との記載を「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加
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ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分

（Ｂ）と、」に訂正し、本件訂正前の請求項８中の「酸化ポリオレフィン、ポリオ

ール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、

ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を有するポリマー

（Ｃ）と」との記載を「酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカ

ルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホ

ン酸から選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし極性官能基を有するポリマー（Ｃ）と」に訂正する。 

 (3) 訂正事項３（本件訂正前の請求項１ないし９に係るもの（本件明細書に係

るもの）） 

 本件明細書の段落【００１２】中の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加

ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリ

スチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非

アミドワックス成分（Ｂ）と、」との記載を「マイクロクリスタリンワックス、及

び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミドワ

ックス成分（Ｂ）と、」に訂正し、同段落中の「酸化ポリオレフィン、ポリオール、

ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリ

ン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので極性官能基を有するポリマー（Ｃ）

と」との記載を「酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン

酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸か

ら選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，００

０とし極性官能基を有するポリマー（Ｃ）と」に訂正し、段落【００２０】中の

「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワック

スから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」との

記載を「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもの
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で軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」に訂正し、同

段落中の「酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポ

リアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ば

れるもので極性官能基を有するポリマー（Ｃ）と」との記載を「酸化ポリオレフィ

ン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリ

エステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ばれるもので重量平均分子量を

ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし極性官能基を有するポリマー

（Ｃ）と」に訂正し、段落【００５１】中の「（混合例Ⅱ）」との記載を「（混合

例Ⅱ）（参考）」に訂正する。 

 ４ 本件決定の理由の要旨 

 本件決定の理由の要旨は、次のとおりである。 

 (1) 本件訂正の適否 

 ア 訂正事項１について 

 (ｱ) 訂正の目的の適否及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 

 訂正事項１は、「非アミドワックス成分（Ｂ）」について、「重量平均分子量」

についての発明特定事項を削除し、「重量平均分子量」について特定されない「マ

イクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を

低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）」とするものを含む。 

 ここで、「マイクロクリスタリンワックス」及び「水素添加ひまし油」の重量平

均分子量がいずれも１０００未満であることは、周知であり、かつ、原告も、本件

訂正に係る訂正請求書で同旨の主張をしている。また、「ポリオレフィンワックス」

において、「軟化点を低くても７０℃とする」ものであって「重量平均分子量」が

「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」を満たすものと満たさないも

のとが存在することは、周知である（例えば、特開２０１０－２４１９９７号公報

の段落【００９０】には、「ポリオレフィンワックス」として、「分子量２３００、

軟化点１２３℃であるクラリアントジャパン製リコセンＰＥ４２０１０」が例示さ
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れ、これは、「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」を満たすもので

あり、特開２０１４－２４９０１号公報の段落【０１１４】には、「ポリエチレン

ワックス」（「ポリオレフィンワックス」に相当する。）として、「分子量５００、

軟化点８８℃のベーカー・ペトロライト社製ポリワックス５００」が例示され、こ

れは、「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」を満たさないものであ

る。）。 

 以上によれば、本件訂正前の「非アミドワックス成分（Ｂ）」には、「ポリオレ

フィンワックス」において、「軟化点を低くても７０℃とする」ものであって「重

量平均分子量」が「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」を満たすも

ののみが含まれ、重量平均分子量がポリスチレン換算で１０００ないし１０万では

ない「マイクロクリスタリンワックス」及び「水素添加ひまし油」は、含まれない

ものであった。 

 これに対し、本件訂正後の「非アミドワックス成分（Ｂ）」には、上述の「マイ

クロクリスタリンワックス」及び「水素添加ひまし油」のような本件訂正前の「非

アミドワックス成分（Ｂ）」に含まれていなかったもののみが含まれるようになる。 

 したがって、訂正事項１の「非アミドワックス成分（Ｂ）」についての本件訂正

は、「非アミドワックス成分（Ｂ）」に含まれる物質を変更するものであるから、

特許法１２０条の５第９項において準用する同法１２６条６項の規定に適合しない。 

 次に、「非アミドワックス成分（Ｂ）」について、「重量平均分子量」について

の発明特定事項を削除する本件訂正が誤記の訂正を目的とするものであるといえる

か検討する。 

 「誤記」というためには、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが願

書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当業者の技術常識か

ら明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然

であるという場合でなければならないと解される（知財高裁平成２８年（行ケ）第

１０１５４号同２９年５月３０日判決参照）ところ、上述のとおり、「マイクロク
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リスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれ

るもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟

化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）」という記載からは、こ

れに含まれるものが、「ポリオレフィンワックス」において、「軟化点を低くても

７０℃とする」ものであって「重量平均分子量」が「ポリスチレン換算で１，００

０～１００，０００とし」を満たすもののみであることを明確に理解できる。そう

すると、この記載（「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし」という記載を含む。）には、誤記があるとはいえないから、訂正事項

１の「非アミドワックス成分（Ｂ）」についての本件訂正は、特許法１２０条の５

第２項ただし書２号に掲げる誤記の訂正を目的とするものであるとはいえない。 

 また、上記のとおり、訂正事項１の「非アミドワックス成分（Ｂ）」についての

本件訂正は、特許請求の範囲を変更するものであって、特許法１２０条の５第２項

ただし書１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとはいえない

し、同項ただし書３号又は４号に掲げる事項を目的とするものでもない。 

 よって、更に検討するまでもなく、訂正事項１に係る本件訂正は、特許法１２０

条の５第９項において準用する同法１２６条６項の規定に適合するものではなく、

同法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものでも

ないから、訂正事項１に係る本件訂正は認められない。 

 (ｲ) 原告の主張について 

 ａ 原告の主張は、要するに、次の主張を含むものである。 

 (a) 本件訂正前の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及び

ポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で

１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス

成分（Ｂ）と、」との記載（以下「本件訂正前の記載」という。）は、「（構成Ⅰ）

重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低

くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックスと、（構成Ⅱ）重量平均分子量
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をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃と

する水素添加ひまし油と、（構成Ⅲ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０

００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするポリオレフィンワックス

と（構成Ⅳ）から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）と、」と読み替えることが

できる。 

 (b) （構成Ⅲ）の「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」は、

誤記ではない（明確である。）。 

 (c) （構成Ⅰ）と（構成Ⅱ）の「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０

００とし」については、マイクロクリスタリンワックスの分子量が１０００未満で

あり、水素添加ひまし油の分子量が１０００未満であることから、マイクロクリス

タリンワックス及び水素添加ひまし油から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）が

「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」であること

はあり得ず、誤記であることは明らかである。 

 (d) したがって、「（構成Ⅰ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，００

０～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワッ

クスと、」は、「（構成ⅰ）軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリン

ワックスと、」の誤記であり、「（構成Ⅱ）重量平均分子量をポリスチレン換算で

１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油

と、」は、「（構成ⅱ）軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油と、」の

誤記である。 

 ｂ しかし、甲１６の２（中山信弘ほか編「新・注解特許法〔第２版〕【下巻】」

（平成２９年））、甲１６の３（竹田稔ほか著「知的財産権訴訟要論〔特許編〕」

（平成２９年））及び甲１６の４（特許庁審判部編「審判便覧（改訂第１９版）」

（平成３０年））のいずれをみても、本件訂正前の記載を（（構成Ⅰ）ないし（構

成Ⅳ）に）読み替えた上で誤記の訂正を目的とするものであるといえるか否かを判

断することができるなどという趣旨のことは記載されていないし、本件訂正前の請
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求項１の記載そのものは、（構成Ⅰ）ないし（構成Ⅳ）のように個別に分けられた

記載ではなく、非アミドワックス成分（Ｂ）の三つの選択物質「から選ばれるもの」

として物質を選んだ上で、その物質で重量平均分子量及び軟化点の特定範囲を満た

すもの「とする」とした記載であるから、原告の主張は採用できない。 

 また、本件訂正前の請求項１の記載を原告の主張のとおりの前記（構成Ⅰ）ない

し（構成Ⅳ）に読み替えたとしても、（構成Ⅳ）の「非アミドワックス成分（Ｂ）」

としてみれば、（構成Ⅰ）及び（構成Ⅱ）に該当する成分がなくなっても、（構成

Ⅲ）に該当する成分が存在する以上、読替えの有無によって本件訂正の可否の結論

が変わるものではない。 

 当業者は、マイクロクリスタリンワックス及び水素添加ひまし油の重量平均分子

量がいずれも１０００未満であることを踏まえると、前記（構成Ⅰ）及び（構成Ⅱ）

に該当する物質が存在しないことを理解するが、特許請求の範囲の記載は、論理式

の集合体といえるようなものであって、条件を絞った（分子量を特定の範囲に限定

した）結果、該当する物質が存在しなくなることは、一般に起こり得ることである。

そうすると、（構成Ⅰ）あるいは（構成Ⅱ）の記載を個別に解釈すると該当する物

質が存在しないとしても、特許請求の範囲の記載を理解するに当たり、そのこと自

体に論理的な矛盾や不自然さを感じることはないし、特許請求の範囲が不明確とな

ることもない。 

 さらに、本件訂正前の請求項１の記載を（（構成Ⅰ）ないし（構成Ⅳ）に）読み

替えることにより、（構成Ⅰ）及び（構成Ⅱ）に誤りがあると理解されるとしても、

本件訂正前の請求項１の記載からは、（構成Ⅰ）及び（構成Ⅱ）を削除するという

訂正、すなわち「（構成Ⅲ）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１

００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするポリオレフィンワックス（構成Ⅳ）

からなる非アミドワックス成分（Ｂ）と、」と訂正する選択肢も存在するから、本

件訂正後の「（構成ⅰ）軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワッ

クスと、」や「（構成ⅱ）軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油と、」
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という記載が訂正後の正しい記載として直ちに明らかであるとまではいえない。 

 原告が主張する上記の誤記（「（構成Ⅰ）重量平均分子量をポリスチレン換算で

１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタ

リンワックスと、」は、「（構成ⅰ）軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリ

スタリンワックスと、」の誤記であり、「（構成Ⅱ）重量平均分子量をポリスチレ

ン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする水素添加

ひまし油と、」は、「（構成ⅱ）軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油

と、」の誤記である。）は、上記したような、訂正前の記載が誤りで訂正後の記載

が正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の記載又は当

業者の技術常識から明らかで、当業者であればそのことに気付いて訂正後の趣旨に

理解するのが当然であるという場合に該当するようなものとまではいえない。 

 以上のとおり、原告が主張する読替えに沿って検討したとしても、本件訂正前の

「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワック

スから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」とい

う記載は、明確に理解できるものであって、上記(ｱ)で引用したような、訂正前の

記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲

若しくは図面の記載又は当業者の技術常識から明らかで、当業者であればそのこと

に気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合に該当するような誤

記とはいえない。 

 したがって、原告の主張は採用できない。 

 (ｳ) 審査の経緯について 

 原告は、本件訂正に係る訂正請求書において、訂正事項１の訂正の目的について、

「請求項１中、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，００

０」であるという構成は、極性官能基を有するポリマー（Ｃ）について限定するべ

きものであったにも関わらず、令和２年１０月２７日付け手続補正書で補正する際
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に、誤って、「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレ

フィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，００

０～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）

と、」のように限定してしまった。」と主張している。 

 しかしながら、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０

００とし」という限定は、令和２年１０月２７日付けの手続補正で加入されたもの

ではなく、同年７月１０日付けで出願当初の「非アミドワックス成分（Ｂ）」とい

う記載を補正する際に請求項１に加入したものであって、同年１０月２７日付けの

手続補正の際に削除することが可能であったにもかかわらず、削除することなく残

したものである。 

 (ｴ) よって、訂正事項１に係る本件訂正は、特許法１２０条の５第９項におい

て準用する同法１２６条６項の規定に適合するものではなく、かつ、同法１２０条

の５第２項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものでもないから、訂

正事項１に係る本件訂正は認められない。 

 イ 訂正事項２及び３について 

 訂正事項２及び３において、「非アミドワックス成分（Ｂ）」についての本件訂

正は、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」

の文言を削除するものであり、訂正事項１と同様の理由から、訂正事項２及び３に

係る本件訂正は、特許法１２０条の５第９項において準用する同法１２６条６項の

規定に適合するものではなく、かつ、同法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げ

るいずれの事項を目的とするものでもないから、認めることができない。 

 ウ まとめ 

 上記ア及びイで述べたように、訂正事項１ないし３に係る本件訂正は、特許法１

２０条の５第２項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものとも認めら

れず、かつ、同条９項において準用する同法１２６条６項の規定に適合するとは認

められない。 
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 したがって、本件訂正後の請求項１ないし９について本件訂正をすることは認め

られない。 

 (2) 手続補正の適否 

 本件特許に係る特許請求の範囲の記載において、「非水系塗料用の粉末状揺変性

付与剤」に関する請求項１は、令和２年７月１０日付け手続補正書において、「炭

素数２～８のプライマリージアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数

４～１８の脂肪族モノカルボン酸とが縮合したアミド化合物（Ａ）と、非アミドワ

ックス成分（Ｂ）と、極性官能基を有するポリマー（Ｃ）とを、含み、増粘性及び

／又は液だれ防止性と、揺変性とを付与するためのものであることを特徴とする非

水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。」から「炭素数２～８のプライマリージアミン

と、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸と

が縮合したアミド化合物（Ａ）と、重量平均分子量をポリスチレン換算で１，００

０～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）

と、極性官能基を有するポリマー（Ｃ）とを、含み、増粘性及び／又は液だれ防止

性と、揺変性とを付与するためのものであり、 前記アミド化合物（Ａ）と、前記

非アミドワックス成分（Ｂ）と、前記極性官能基を有するポリマー（Ｃ）との合計

質量を基準として、前記アミド化合物（Ａ）を１～９５質量％、前記非アミドワッ

クス成分（Ｂ）を１～９５質量％、及び前記極性官能基を有するポリマー（Ｃ）を

０．１～１０質量％とすることを特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤。」

（下線部は、補正箇所を表す。以下同じ。）に補正され、さらに、同年１０月２７

日付け手続補正書において、「炭素数２～８のプライマリージアミンと、水素添加

ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸とが縮合したア

ミド化合物（Ａ）と、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポ

リオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，

０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分

（Ｂ）と、酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボン酸、ポ



- 15 - 

リアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸から選ば

れるもので極性官能基を有するポリマー（Ｃ）とを、含み、増粘性及び／又は液だ

れ防止性と、揺変性とを付与するためのものであり、前記アミド化合物（Ａ）と、

前記非アミドワックス成分（Ｂ）と、前記極性官能基を有するポリマー（Ｃ）との

合計質量を基準として、前記アミド化合物（Ａ）を１～９５質量％、前記非アミド

ワックス成分（Ｂ）を１～９５質量％、及び前記極性官能基を有するポリマー（Ｃ）

を０．１～１０質量％とすることを特徴とする非水系塗料用の粉末状揺変性付与

剤。」と補正されたものである。 

 また、「非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤を製造する方法」に関する請求項９

は、令和２年７月１０日付け手続補正書において、「炭素数２～８のプライマリー

ジアミンと、水素添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数４～１８の脂肪族モノカル

ボン酸とを縮合させたアミド化合物（Ａ）と、非アミドワックス成分（Ｂ）と、極

性官能基を有するポリマー（Ｃ）とを加熱して融解させ、混合した後、冷却し、そ

の冷却物を微粉砕することにより、非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤を製造する

方法。」（請求項９）から「炭素数２～８のプライマリージアミンと、水素添加ひ

まし油脂肪酸及び／又は炭素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸とを縮合させたア

ミド化合物（Ａ）と、重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、極性官

能基を有するポリマー（Ｃ）との合計質量を基準として、前記アミド化合物（Ａ）

の１～９５質量％と、前記非アミドワックス成分（Ｂ）の１～９５質量％と、前記

極性官能基を有するポリマー（Ｃ）の０．１～１０質量％とを加熱して融解させ、

混合した後、冷却し、その冷却物を微粉砕することにより、非水系塗料用の粉末状

揺変性付与剤を製造する方法。」（請求項１０）に補正され、さらに、同年１０月

２７日付け手続補正書において、「炭素数２～８のプライマリージアミンと、水素

添加ひまし油脂肪酸及び／又は炭素数４～１８の脂肪族モノカルボン酸とを縮合さ

せたアミド化合物（Ａ）と、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、
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及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子量をポリスチレン換

算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする非アミドワッ

クス成分（Ｂ）と、酸化ポリオレフィン、ポリオール、ポリエーテル、ポリカルボ

ン酸、ポリアミン、ポリアミド、ポリエステル、ポリリン酸、及びポリスルホン酸

から選ばれるもので極性官能基を有するポリマー（Ｃ）との合計質量を基準として、

前記アミド化合物（Ａ）の１～９５質量％と、前記非アミドワックス成分（Ｂ）の

１～９５質量％と、前記極性官能基を有するポリマー（Ｃ）の０．１～１０質量％

とを加熱して融解させ、混合した後、冷却し、その冷却物を微粉砕することにより、

非水系塗料用の粉末状揺変性付与剤を製造する方法。」（請求項８）と補正された

ものである。 

 しかしながら、いずれの請求項においても、「非アミドワックス成分（Ｂ）」に

ついて、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」

とすることについては、願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲（以下

「当初明細書等」という。）には一切記載されていない。また、そのようなことが

当初明細書等の記載から当業者にとって明らかであるとは認められない。 

 そして、「非アミドワックス成分（Ｂ）」の重量平均分子量の大きさによって、

「非アミドワックス成分（Ｂ）」の粘性等の特性が変化して、「非水系塗料用の粉

末状揺変性付与剤」の揺変性に影響を与えることは、当業者にとって明らかである。 

 そうすると、上記各手続補正書により、「非アミドワックス成分（Ｂ）」につい

て、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」と

特定する補正は、「非アミドワックス成分（Ｂ）」や「非水系塗料用の粉末状揺変

性付与剤」について、当初明細書等の記載からは明らかではない特性を新たに導入

して限定するものであるといえ、当初明細書等の全ての記載を総合して導かれる事

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。 

 したがって、令和２年７月１０日付け手続補正書でした補正及び同年１０月２７

日付け手続補正書でした補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてし
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たものということはできない。 

 以上のことから、請求項１、請求項１を引用する請求項２ないし７及び９並びに

請求項８に係る本件特許は、特許法１７条の２第３項の規定に違反してされたもの

であるから、取り消されるべきものである。 

 (3) むすび 

 請求項１ないし９に係る本件特許は、特許法１７条の２第３項の規定に違反して

されたものであるから、同法１１３条１号に該当し、取り消されるべきものである。 

第３ 原告主張の決定取消事由（本件訂正の適否についての判断の誤り） 

 本件決定は、本件訂正の要件についての判断の順序を誤るものであり、違法であ

る。また、本件訂正は、特許法１２０条の５第２項ただし書１号又は２号に掲げる

事項を目的とし、かつ、同条９項において準用する同法１２６条６項の規定に適合

するから、適法なものであるところ、これと異なる本件決定の判断は誤りであり、

違法である。 

 １ 本件訂正の要件についての判断の順序について 

 特許法１２０条の５第９項において準用する同法１２６条６項（以下、単に「特

許法１２６条６項」などということがある。）は、「第一項の明細書、特許請求の

範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであっ

てはならない。」と規定しているのであるから、同条６項にいう「実質上特許請求

の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」との要件に係る判断は、

同項にいう「第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正」が適法であること

（訂正が同条１項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであること）を前提

とするものである。 

 また、特許法１２０条の５第２項本文に基づく訂正の適否の判断に当たり、当該

訂正が同法１２６条６項に定める要件を満たすか否かについての判断を先に行った

結果、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと判

断したにもかかわらず、その後に、当該訂正が同法１２０条の５第２項ただし書各
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号に掲げる事項を目的とするものではないとの判断をする場合には、当該訂正は、

実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであることにもなり得、そのよ

うな判断をする場合、これと異なる上記判断が覆ることになるし、他方で、当該訂

正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであると判断したにもかか

わらず、その後に、当該訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とするもので

あるとの判断をする場合には、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は

変更するものでないことにもなり得、そのような判断をする場合、やはり、これと

異なる上記判断が覆ることになるから、同項本文に基づく訂正が同項ただし書各号

に掲げる事項を目的とするものであるか否かについての判断に先立ち、当該訂正が

同法１２６条６項に定める要件を満たすか否かについての判断をするのは相当でな

い。 

 そうすると、特許法１２０条の５第２項本文に基づく訂正の適否について判断す

るに当たっては、当該訂正が同法１２６条６項に定める要件を満たすか否かについ

ての判断に先立ち、当該訂正が同法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げる事項

を目的とするものであるか否かについて判断しなければならないと解するのが相当

である（甲１６の４、甲２０（特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説

〔第２１版〕」（令和２年））及び甲２１（吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概

説〔第１３版〕」（平成１０年））参照）。 

 しかしながら、本件決定は、まず、本件訂正が特許法１２６条６項に定める要件

を満たしていないと判断し、その後、本件訂正が同法１２０条の５第２項ただし書

各号に掲げる事項を目的とするものではないと判断したものであるから、違法であ

る。 

 ２ 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分の目的について 

 (1) 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分の内容 

 ア 本件訂正が訂正の対象とする訂正前の非アミドワックス成分（Ｂ）に係る構

成 
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 (ｱ) 本件訂正が訂正の対象とする訂正前の非アミドワックス成分（Ｂ）に係る

構成（以下「本件訂正前の構成」という。）は、「マイクロクリスタリンワックス、

水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子

量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃

とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」であるところ、本件訂正前の構成のうち

の「から選ばれるもので」との部分、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，

０００～１００，０００とし」との部分及び「軟化点を低くても７０℃とする」と

の部分の文理に照らすと、本件訂正前の構成のうちの「非アミドワックス成分

（Ｂ）」については、これを「「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし

油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」であり、かつ、「重量平均分

子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００」とし、かつ、「軟化点を

低くても７０℃とする」との三つの並列的な条件を充足するもの」であると解すべ

きである（なお、上記の「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及

びポリオレフィンワックスから選ばれる」は、択一的な記載である。）。 

 この点に関し、本件決定は、本件訂正前の構成にいう「非アミドワックス成分

（Ｂ）」につき、これを「「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、

及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」のうち、「重量平均分子量をポリ

スチレン換算で１，０００～１００，０００」とし、かつ、「軟化点を低くても７

０℃とする」との条件を充足するもの」であると解しているが、本件訂正前の構成

に係る上記各部分の文理に照らすと、本件訂正前の構成をそのように解するのは失

当である。 

 (ｲ) 上記(ｱ)によると、本件訂正前の構成は、次のように読み替えることができ

る。 

 （構成Ⅰ’）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００

とし軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックスである非アミド

ワックス成分と、 
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 （構成Ⅱ’）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００

とし軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油である非アミドワックス成分

と、 

 （構成Ⅲ’）重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００

とし軟化点を低くても７０℃とするポリオレフィンワックスである非アミドワック

ス成分と、 

 （構成Ⅳ’）から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）と、 

 イ 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、構成Ⅰ’ないし

Ⅳ’を次のとおり読替えが可能な技術的内容に訂正するものである。 

 （構成ⅰ’）軟化点を低くても７０℃とするマイクロクリスタリンワックスであ

る非アミドワックス成分と、 

 （構成ⅱ’）軟化点を低くても７０℃とする水素添加ひまし油である非アミドワ

ックス成分と、 

 （構成ⅳ’）から選ばれる非アミドワックス成分（Ｂ）と、 

 (2) 本件訂正のうち構成Ⅲ’に係る部分の目的 

 本件訂正前の構成（択一的な構成）からポリオレフィンワックスに係る部分を削

除し、構成Ⅲ’が含まれないようにすること（構成Ⅲ’を削除すること）は、特許

法１２０条の５第２項ただし書１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」に該当する。 

 (3) 本件訂正のうち構成Ⅰ’及びⅡ’に係る部分の目的 

 ア 特許法１２０条の５第２項ただし書２号にいう「誤記」というためには、訂

正前の記載が誤りで訂正後の記載が正しいことが、願書に添付した明細書、特許請

求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかで、当業者であればその

ことに気付いて訂正後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければなら

ない（前掲知財高裁平成２９年５月３０日判決）。 

 イ これを本件についてみるに、本件訂正のうち構成Ⅰ’及びⅡ’に係る部分は、

構成Ⅲ’を削除するとの本件訂正（前記(2)）をした結果、残った構成Ⅰ’及び
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Ⅱ’がそれぞれ構成ⅰ’及びⅱ’となるように訂正するものである。 

 ウ ここで、マイクロクリスタリンワックス及び水素添加ひまし油（以下「マイ

クロクリスタリンワックス等」ということがある。）の分子量は、いずれも１００

０未満であるから（甲１０の５及び甲１４の５（化学大辞典編集委員会編「化学大

辞典７縮刷版」（昭和３９年））。また、本件決定が認定したとおり、マイクロク

リスタリンワックス等の分子量がいずれも１０００未満であることは、周知の技術

的事項である。）、マイクロクリスタリンワックス等の重量平均分子量がポリスチ

レン換算で１０００ないし１０万であるということはあり得ない（なお、重量平均

分子量は、高分子物質の平均分子量を表現する方法であり（甲２３（化学大辞典編

集委員会編「化学大辞典４縮刷版」（昭和３８年）））、ポリスチレン換算の重量

平均分子量も、高分子物質について測定されるものであり（甲２５（佐藤涼著「高

分子のキャラクタリゼーション」（化学と教育６９巻６号２５２～２５７頁（令和

３年））））、高分子物質には、分子量が１万から数百万程度のものが多いとされ

ているのであるから（甲２４（久保亮五ほか編「岩波理化学辞典第４版」（昭和６

２年）））、本件訂正前の構成のうち重量平均分子量に係る部分は、高分子物質に

係るものであるところ、マイクロクリスタリンワックス等は、明らかに高分子物質

でない。）。また、本件明細書（段落【００３１】、【００５０】、【００５２】

等）にも、マイクロクリスタリンワックス等について、これらの重量平均分子量が

ポリスチレン換算で１０００ないし１０万であるなどの記載はない。さらに、マイ

クロクリスタリンワックス等は、その分子量が辞書（甲１０の５及び甲１４の５、

甲２６（塩川二朗監修「ＭＡＲＵＺＥＮカーク・オスマー化学大辞典」（昭和６３

年））等に記載されているものであって、カタログ等に分子量の記載がなくても、

購入や同定をすることができるものであるから（甲２７（日本精 株式会社のホー

ムページ（令和５年印刷））、甲２８（藤倉応用化工株式会社のホームページ（令

和５年印刷））、甲２９（化学大辞典編集委員会編「化学大辞典３縮刷版」（昭和

３８年））、甲３０（小倉合成工業株式会社のホームページ（令和５年印刷））、
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甲３１（山桂産業株式会社のホームページ（令和５年印刷）））、誤った分子量が

記載されたマイクロクリスタリンワックス等であっても、これは、正しい分子量の

マイクロクリスタリンワックス等を指すと善解できるものであり、本件訂正後の

「マイクロクリスタリンワックス、及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化

点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」との記載（本件訂正

前の記載から構成Ⅲ’の記載並びに構成Ⅰ’及びⅡ’のうちの「重量平均分子量を

ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」との記載（以下「本件記載」

という。）を削除したもの。以下「本件訂正後の記載」という。）が正しいことは、

当業者にとって自明のことである。したがって、当業者にとって、マイクロクリス

タリンワックス等に係る本件記載が誤記であることは明らかである。 

 また、マイクロクリスタリンワックス等は、分子量が特定された物質であるから

（甲１０の５及び甲１４の５）、誤記（本件記載）を削除した後のマイクロクリス

タリンワックス等は、正規の意味のマイクロクリスタリンワックス等を表示するも

のであると客観的に認められる。したがって、辞書等の記載を見た当業者であれば、

本件記載が誤記であることに気付き、これを本件訂正後の記載の趣旨（本件記載が

ないもの）に理解するのが当然であるといえる。 

 そうすると、構成Ⅰ’及びⅡ’がそれぞれ構成ⅰ’及びⅱ’となるように訂正す

ること（本件記載を削除すること）は、特許法１２０条の５第２項ただし書２号に

掲げる「誤記…の訂正」に該当する。なお、本件記載は、原告の過誤（表示上の錯

誤）により追加されたもの（令和２年７月１０日付け手続補正（甲３の３ａ））で

あるから、この点でも、本件記載を削除する本件訂正は、特許法１２０条の５第２

項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものである。 

 エ 本件決定について 

 (ｱ) 本件決定は、本件訂正前の構成に含まれるものが「ポリオレフィンワック

ス」において「軟化点を低くても７０℃とする」ものであって「重量平均分子量」

が「ポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」を満たすもののみであ
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ることは明確に理解できることであるから、本件訂正前の記載に誤記があるとはい

えないと判断する。しかしながら、本件訂正により本件訂正前の構成のうちポリオ

レフィンワックスに係る部分（構成Ⅲ’）は削除されたのであるから、ポリオレフ

ィンワックスについて「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００とし軟化点を低くても７０℃とする」ものが存在するとしても、そのことは、

マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載が誤記でないことの根拠となるも

のではない（構成Ⅲ’に該当する物質が存在することは、構成Ⅰ’及びⅡ’に係る

記載に誤記が存在することと無関係である。）。また、本件決定は、本件訂正前の

構成のうちポリオレフィンワックスに係る部分（構成Ⅲ’）が明確であることをも

って、マイクロクリスタリンワックス等に係る部分（構成Ⅰ’及びⅡ’）も明確で

あるとすり替えるものであるから、失当である。（判決注：なお、本件決定は、前

記第２の４(1)ア(ｲ)の構成ⅠないしⅣについて判断を示すものであるが、構成Ⅰな

いしⅣと構成Ⅰ’ないしⅣ’とは、それぞれその技術的内容を実質的に異にするも

のではないから、以下、本件決定が言及する構成ⅠないしⅣについては、便宜上、

それぞれ構成Ⅰ’ないしⅣ’と読み替えることとする。） 

 (ｲ) 本件決定は、構成Ⅰ’及びⅡ’の記載を個別に解釈すると該当する物質が

存在しなくなるとしても、そのこと自体に論理的な矛盾や不自然さを感じることは

ないと判断したが、当業者は、本件記載が誤記であること及び誤記のない正しい物

質（マイクロクリスタリンワックス等）を認識することができるのであるし、本件

訂正前の構成は、この世に存在しないものをあえて含むものであるから、当業者は、

構成Ⅰ’又はⅡ’に該当する物質が存在しないことに論理的な矛盾や不自然さを必

ず感じるといえる。 

 (ｳ) 本件決定は、構成Ⅰ’及びⅡ’の記載に誤りがあるとしても、構成Ⅲ’で

はなく構成Ⅰ’及び構成Ⅱ’を削除するという選択肢も存在するのであるから、構

成Ⅲ’並びに構成Ⅰ’及びⅡ’に係る本件記載を削除した後の記載が訂正後の正し

い記載であることが直ちに明らかであるとはいえないと判断したが、構成Ⅰ’ない
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しⅢ’が択一的な関係に立つものであること及びマイクロクリスタリンワックス等

の分子量がいずれも１０００未満であるとの技術常識に照らすと、構成Ⅰ’及び

Ⅱ’に係る本件記載が誤りであり、これを削除する訂正をする必要があることは、

当業者にとって直ちに明らかなことである（上記の選択肢が存在することは、構成

Ⅰ’及びⅡ’に係る本件記載が誤記であることと無関係である。）。なお、本件決

定の上記判断は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）につき、こ

れを「「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィン

ワックスから選ばれるもの」のうち、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，

０００～１００，０００」とし、かつ、「軟化点を低くても７０℃とする」との条

件を充足するもの」であると解するものであるが、前記(1)ア(ｱ)のとおり、そのよ

うな解釈は誤りである。 

 オ 被告の主張について 

 (ｱ) 被告は、本件訂正前の構成は構成Ⅰ’に該当する物質、構成Ⅱ’に該当す

る物質及び構成Ⅲ’に該当する物質のいずれもが必ず存在することを規定するもの

ではないと主張する。しかしながら、特許法３６条５項前段によると、特許請求の

範囲には、発明特定事項の全てが記載されているのであるから、被告の上記主張は、

同項前段に定める特許請求の範囲の記載要件に反するものである。 

 (ｲ) 被告は、マイクロクリスタリンワックス等の重量平均分子量がポリスチレ

ン換算でいずれも１０００ないし１０万の範囲に収まるものでないのであれば、当

業者は非アミドワックス成分（Ｂ）の定義を満たすマイクロクリスタリンワックス

等は存在せず、マイクロクリスタリンワックス等は非アミドワックス成分（Ｂ）に

含まれないと理解すると主張するが、前記ウにおいて主張したところに照らすと、

当業者において、特許請求の範囲に明示されており、非アミドワックス成分（Ｂ）

の構成成分として必須の事項であるマイクロクリスタリンワックス等が含まれない

と理解するはずがない。 

 (ｳ) 被告は、マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載は本件明細書の
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記載と整合するものであり、誤りであることが明らかであるということはできない

と主張するが、訂正前の記載が誤記であるか否かは、特許請求の範囲の記載と明細

書の記載とが整合しているか否かにより判断されるものではないし（前掲知財高裁

平成２９年５月３０日判決参照）、前記ウのとおり、本件明細書には、マイクロク

リスタリンワックス等について、これらの重量平均分子量がポリスチレン換算で１

０００ないし１０万であるなどの記載はないから、本件明細書の記載は、むしろ、

マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載が誤記であることと整合するもの

である。 

 (ｴ) 被告は、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０

００とし軟化点を低くても７０℃とする」ポリオレフィンワックスが存在すること

は本件明細書の実施例によりサポートされていると主張する。確かに、上記のよう

なポリオレフィンワックスが存在することは、本件明細書の実施例によりサポート

されたものであるが、他方で、前記ウのとおり、本件明細書には、マイクロクリス

タリンワックス等に係る本件記載が誤記であることと整合する記載もみられるので

あるから、上記のようなポリオレフィンワックスが存在し、ひいては、本件訂正前

の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分だけが正しいと殊更主張するのは、

公平性を欠くものである。 

 (ｵ) 被告は、仮に、当業者において、マイクロクリスタリンワックス等に係る

本件記載に疑念を抱いたとしても、本件訂正前の記載に接した当業者であれば当然

に本件訂正後の記載（ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリ

ンワックス等に係る本件記載を削除したもの）が正しいと理解するということはで

きないと主張するが、前記ウにおいて主張したところに照らすと、当業者は、本件

記載に疑念を抱いたのであれば、本件訂正後の記載（マイクロクリスタリンワック

ス等に係る誤った重量平均分子量の記載（本件記載）を削除したもの）が正しいと

理解するのが自然である。 

 (ｶ) 被告は、当業者は「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、
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及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」としてポリオレフィンワックスが

選択されることにより、非アミドワックス成分（Ｂ）の定義について矛盾なく理解

できるのであるから、「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及び

ポリオレフィンワックスから選ばれるもの」はポリオレフィンワックスであり、マ

イクロクリスタリンワックス等が含まれていることの方が誤りであると理解する可

能性もあると主張する。 

 しかしながら、被告の上記主張は、本件訂正前の記載について、当業者において

矛盾なく理解できるとする一方で、誤りであると理解する可能性もあるとしており、

相互に矛盾している。また、当業者において「マイクロクリスタリンワックス、水

素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」はポリオレフィ

ンワックスであり、マイクロクリスタリンワックス等が含まれていることの方が誤

りであると理解する可能性があるとの被告の上記主張は、本件決定において触れら

れていない理由に係るものであり、当該主張を本件訴訟において提出することは、

いわゆる理由の後出しに該当し、適切でない。さらに、マイクロクリスタリンワッ

クス等は、本件訂正前の構成に明示されているところ、誤記であると解されるのは、

マイクロクリスタリンワックス等の重量平均分子量であって、マイクロクリスタリ

ンワックス等自体の存否ではない。 

 (4) 小括 

 以上のとおり、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、特許

法１２０条の５第２項ただし書１号又は２号に掲げる事項を目的とするものである

から、これと異なる本件決定の判断は誤りである。 

 ３ 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分が実質上特許請求の

範囲を拡張し、又は変更するものでないことについて 

 前記２(2)のとおり、本件訂正のうち構成Ⅲ’に係る部分（構成Ⅲ’を削除する

訂正）は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、

又は変更するものではない。 



- 27 - 

 また、前記２(3)のとおり、本件訂正のうち構成Ⅰ’及びⅡ’に係る部分（本件

記載を削除する訂正）は、択一的なものである構成Ⅰ’及びⅡ’の記載を正しい記

載に訂正しただけのものであって、物質自体（マイクロクリスタリンワックス等）

の技術的範囲を変更するものではないし、マイクロクリスタリンワックス等は、分

子量が一義的に定まる物質であるから、本件記載を削除する本件訂正をしても、マ

イクロクリスタリンワックス等に係る技術的範囲を実質上拡張し、又は変更するも

のではなく、第三者に対して不測の不利益を被らせることはない（なお、前記２

(3)ウのとおり、本件記載は、令和２年７月１０日付け手続補正により追加された

ものであるところ、本件記載に係る誤記の内容は、特許庁審査官ですら見逃した軽

微なものである。）。したがって、本件訂正のうち構成Ⅰ’及びⅡ’に係る部分も、

実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 

 本件訂正のうち構成Ⅰ’及びⅡ’に係る部分が実質上特許請求の範囲を拡張し、

又は変更するものであるとする本件決定は、構成Ⅲ’について単に「重量平均分子

量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」との記載のみを削除す

ること（これは、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更することになるもので

ある。）と構成Ⅰ’及びⅡ’について本件記載を削除すること（そのような削除に

より、マイクロクリスタリンワックス等自体に変更が生じるものではない。）を同

一視するものであって、誤りである。 

 以上のとおり、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、実質

上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、これと異なる本件決

定の判断は誤りである。 

第４ 被告の主張 

 本件決定がした本件訂正の要件についての判断の順序に誤りはないし、また、当

該判断の順序に係る原告の主張は、本件決定の結論に影響を及ぼさないものである。

さらに、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、特許法１２０

条の５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものではなく、
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同法１２６条６項の規定に適合するものでもないから、本件訂正は不適法なもので

あり、これと同旨の本件決定の判断に誤りはない。 

 １ 本件訂正の要件についての判断の順序について 

 (1) 特許異議の申立てに関して訂正が認められるためには、特許法１２０条の

５第２項ただし書が定める要件及び同法１２６条６項が定める要件のいずれをも満

たす必要があるが、両者は、訂正の適法性に係る別個の要件であり、並列的な関係

に立つものであるから、前者の要件につき先に判断しなければならないとはいえな

い（いずれかの要件につき先に判断しなければならないという法令の定めも存在し

ない。）。 

 この点に関し、原告は、特許法１２６条６項に「第一項の明細書、特許請求の範

囲又は図面の訂正は」との文言があることを根拠に、同条６項にいう「実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」との要件に係る判断

は同条１項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が適法であること（訂正が同

項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであること）を前提とするものであ

ると主張するが、同条６項には、原告が主張するような前提についての定めはなく、

原告が主張する判断順序に係る定めもないから、原告の上記主張は、特許法の規定

に基づかない独自の見解であり、理由がない。 

 (2) なお、仮に、原告が主張するような順序で本件訂正の適否について判断し

たとしても、後記２のとおり、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る

部分は、誤記の訂正を目的とするものではないから、本件訂正が不適法であるとの

本件決定の結論に影響を及ぼすものではない。 

 また、本件決定は、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分の目

的の適否及び同部分が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するか否かについ

て、別個独立の判断をしたものであり、両者に係る判断の内容を変更せずに判断の

順序だけを入れ替えることも可能であるから、両者に係る判断の順序を入れ替えて

も、本件決定の結論に影響を及ぼすものではない。 
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 ２ 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分の目的について 

 (1) 特許法１２０条の５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」とは、

本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載等から明らかな内

容の字句又は語句に正すことをいい、「誤記」といえるためには、訂正前の記載が

当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められることを要す

る（甲１６の４）。 

 (2) マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載が誤りであることが明ら

かでないことについて 

 ア 本件訂正前の構成は、非アミドワックス成分（Ｂ）について、「マイクロク

リスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれ

るもの」であること、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，

０００」とするものであること及び「軟化点を低くても７０℃」とするものである

こととしているが、いずれの定義もそれ自体極めて明確であり、これらが誤りであ

ることが明らかであるということはできない。 

 この点に関し、原告は、マイクロクリスタリンワックス等の分子量がいずれも１

０００未満であることを根拠に、マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載

は誤りであると主張するが、マイクロクリスタリンワックス等の重量平均分子量が

ポリスチレン換算でいずれも１０００ないし１０万の範囲に収まるものでないので

あれば、当業者は、上記の定義を満たすマイクロクリスタリンワックス等は存在せ

ず、マイクロクリスタリンワックス等は、本件訂正前の記載における非アミドワッ

クス成分（Ｂ）に含まれないと理解するのであって、マイクロクリスタリンワック

ス等に係る本件記載が明らかに誤りであると認識するものではない（当業者は、

「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワック

スから選ばれるもの」としてポリオレフィンワックスが選ばれると認識するにすぎ

ない。なお、本件明細書（段落【００５１】）には、非アミドワックス成分（Ｂ）

の実施例として、酸価が０、融点が１２０℃であるポリエチレンワックス（製品名
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：ハイワックス１００Ｐ）が記載されているところ、乙２（特開２００９－４６５

４５号公報）の段落【００５４】によると、ハイワックス１００Ｐの重量平均分子

量は、１１３１であるから、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～

１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」ポリオレフィンワックスが存

在することは、本件明細書の実施例によりサポートされたものである。）。 

 イ 本件明細書には、特定のアミド化合物（Ａ）、アミド成分以外のワックス成

分（Ｂ）及び極性官能基を有するポリマー（Ｃ）の混合物を用いて作製した粉末状

揺変性付与剤により、本件訂正前の請求項１ないし９に係る発明が解決しようとす

る課題が解決できることが記載され、また、上記ワックス成分（Ｂ）が「マイクロ

クリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ば

れるもので重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし

軟化点を低くても７０℃とする非アミドワックス成分（Ｂ）」であることが明確に

記載されているのであるから、マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載は、

本件明細書の記載と整合するものであり、この点でも、誤りであることが明らかで

あるということはできない。 

 (3) マイクロクリスタリンワックス等に係る本件訂正後の記載（本件記載を削

除した後の記載）が正しいことが自明の事項として定まるものではないことについ

て 

 仮に、当業者において、マイクロクリスタリンワックス等の重量平均分子量がポ

リスチレン換算でいずれも１０００ないし１０万の範囲に収まるものでないことに

基づき本件記載に疑念を抱いたとしても、当業者は、「マイクロクリスタリンワッ

クス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」として

ポリオレフィンワックスが選択されることにより、非アミドワックス成分（Ｂ）の

定義について矛盾なく理解できるのであるから、「マイクロクリスタリンワックス、

水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの」はポリオレフ

ィンワックスであり、マイクロクリスタリンワックス等が含まれていることの方が
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誤りであると理解する可能性もある。そうすると、本件訂正前の記載に接した当業

者であれば当然に本件訂正後の記載（ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイ

クロクリスタリンワックス等に係る本件記載を削除したもの）が正しいと理解する

ということはできない。したがって、本件訂正後の記載が正しいことが自明の事項

として定まるものではない。 

 (4) 原告の主張について 

 ア 原告は、本件訂正前の構成は構成Ⅰ’ないしⅣ’に読み替えることができ、

本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は構成Ⅰ’ないしⅣ’を構

成ⅰ’、ⅱ’及びⅳ’に訂正するものであると主張する。 

 しかしながら、原告の上記主張は、構成Ⅰ’ないしⅢ’に該当する物質がいずれ

も存在することを前提とした上、構成Ⅰ’及びⅡ’に係る本件記載が誤記であると

するものであるところ、本件訂正前の構成は、構成Ⅰ’ないしⅢ’に該当する物質

のいずれもが必ず存在すると規定するものではないから（本件訂正前の構成は、マ

イクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスにつ

いて、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟

化点を低くても７０℃とする」ものが存在すれば非アミドワックス成分（Ｂ）の選

択肢の一つとなり、存在しなければ非アミドワックス成分（Ｂ）の選択肢から外れ

るとするものである。）、構成Ⅰ’ないしⅢ’に該当する物質が全て存在すること

を前提として、各構成ごとに個別の判断を行うことを可能にする原告の上記主張は、

本件訂正前の記載の文意を正しく解釈するものとはいえず、失当である。 

 イ 原告は、当業者にとって、マイクロクリスタリンワックス等に係る本件記載

が誤記であることは明らかであると主張する。 

 しかしながら、前記(2)及び(3)において主張したところに加え、本件訂正前の記

載にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物質（「重量平均分子量をポリス

チレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」ポ

リオレフィンワックス）と本件訂正後の記載にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に
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含まれる物質（「軟化点を低くても７０℃」とし、重量平均分子量の特定がないマ

イクロクリスタリンワックス等）とが異なることも併せ考慮すると、仮に、本件訂

正前の記載に触れた当業者において、マイクロクリスタリンワックス等の重量平均

分子量がポリスチレン換算で１０００未満であることに基づきマイクロクリスタリ

ンワックス等に係る本件記載に疑念を抱いたとしても、当該当業者は、本件訂正前

の記載のうちの「から選ばれる…非アミドワックス成分（Ｂ）」との記載により、

非アミドワックス成分（Ｂ）としてマイクロクリスタリンワックス等が選ばれない

ものと理解できるのであるから、当該当業者において、マイクロクリスタリンワッ

クス等に係る本件記載が誤記であると認識することはない。また、非アミドワック

ス成分（Ｂ）に係る本件訂正前の記載が当然に本件訂正後の記載と同一の意味を表

示するものと客観的に認められるということもできない。したがって、マイクロク

リスタリンワックス等に係る本件記載が誤記であるということはできない。 

 ウ 原告は、本件決定は構成Ⅲ’について単に「重量平均分子量をポリスチレン

換算で１，０００～１００，０００とし」との記載のみを削除することと構成Ⅰ’

及びⅡ’について本件記載を削除することを同一視するものであると主張する（前

記第３の３参照）。 

 原告の上記主張は、構成Ⅰ’ないしⅢ’に係る本件訂正の目的を個別に判断しな

ければならないとの趣旨であると解されるが、前記アのとおり、原告が主張する構

成Ⅰ’ないしⅢ’は、本件訂正前の構成を正確に読み替えたものでなく、原告の上

記主張は、その前提に誤りがある。また、仮に、本件訂正前の構成を原告が主張す

る構成Ⅰ’ないしⅣ’のとおりに読み替えたとしても、前記イのとおり、構成Ⅰ’

及びⅡ’に係る本件訂正は、誤記の訂正を目的とするものではないから、構成Ⅰ’

ないしⅢ’に係る本件訂正の目的を個別に判断したとしても、構成Ⅰ’及びⅡ’に

係る本件訂正は、特許法１２０条の５第２項ただし書に定める要件を満たしておら

ず、本件訂正が同項ただし書に定める要件を満たしていないとの本件決定の結論に

影響を及ぼすものではない。 
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 (5) 小括 

 以上によると、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、本来

その意であることが本件明細書又は本件特許に係る特許請求の範囲の記載等から明

らかな内容の字句又は語句に正すものとはいえず、また、本件訂正前の記載が当然

に本件訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものでもな

い。したがって、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分は、誤記

の訂正を目的とするものではない。これと同旨の本件決定の判断に誤りはない。 

 ３ 本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分が実質上特許請求の

範囲を拡張し、又は変更するものであることについて 

 (1) 特許法１２６条６項に定める要件を満たすか否かについての判断は、訂正

の前後の特許請求の範囲の記載を基準としてされるべきであり、特許請求の範囲の

「実質上の」拡張又は変更に当たるか否かは、訂正により第三者に対して不測の不

利益を与えることになるかどうかという観点から決するのが相当であるところ（知

財高裁平成３０年（行ケ）第１０１３３号令和元年７月１８日判決）、本件訂正前

の記載にいう非アミドワックス成分（Ｂ）には、マイクロクリスタリンワックス等

が含まれなかったのに対し、本件訂正後の記載にいう非アミドワックス成分（Ｂ）

は、マイクロクリスタリンワックス等を含むものとなったのであるから、本件訂正

が本件訂正前の特許請求の範囲の記載を信頼した第三者に対して不測の不利益を与

えることは明らかである。したがって、本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）

に係る部分は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであり、これと

同旨の本件決定の判断に誤りはない。 

 (2) 原告は、マイクロクリスタリンワックス等は分子量が一義的に定まる物質

であるから、本件記載を削除する本件訂正をしても、第三者に対して不測の不利益

を被らせることはないと主張する。 

 しかしながら、本件訂正前の構成には、非アミドワックス成分（Ｂ）について、

マイクロクリスタリンワックス等のみならず、ポリオレフィンワックスも記載され、



- 34 - 

これらが「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」

とするものであることも明確に記載されているのであるから、前記２(2)アのとお

り、本件訂正前の記載に接した当業者は、当該記載における非アミドワックス成分

（Ｂ）がマイクロクリスタリンワックス等を含まないと理解するところ、本件訂正

がされると、本件訂正後の記載における非アミドワックス成分（Ｂ）にマイクロク

リスタリンワックス等が含まれることになるのであるから、本件訂正が本件訂正前

の記載を信頼した第三者に対して不測の不利益を及ぼすことは明らかである。 

第５ 当裁判所の判断 

 １ 原告の主張１（本件訂正の要件についての判断の順序）について 

 (1) 特許法１２０条の５第１項は、特許異議の申立てに対し特許を取り消すべ

き旨の決定をしようとするときは、審判長は、特許権者及び参加人に対し、特許の

取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなけ

ればならないと規定し、同条２項本文は、特許権者は、同条１項の規定により指定

された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請

求することができると規定している。また、特許法は、同条２項本文に基づく訂正

の要件として、同項ただし書において、当該訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記

若しくは誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明又は他の請求項の記載を引用する請求

項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものに

限ると規定しているほか、同条９項において同条２項の場合に準用する同法１２６

条６項において、「第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特

許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。」と規定している。 

 (2) 原告は、特許法１２０条の５第２項本文に基づく訂正の適否を判断するに

当たっては、前記(1)の各要件のうち、当該訂正が同項ただし書各号に掲げる事項

を目的とするものであるか否かについての判断を先に行い、当該訂正が同項ただし

書各号に掲げる事項を目的とするものである場合に限り、当該訂正が実質上特許請

求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについての判断をしなければな
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らないと主張する。しかしながら、同項本文に基づく訂正が前記(1)の各要件を満

たすか否かについての判断に関し、特許法その他の法令には、原告の上記主張を根

拠付ける明文の規定はないし、原告の上記主張のように解釈できるとする規定もな

い。また、前記(1)の各要件の内容及び性質をみても、これらの間に論理的な先後

関係があるものと解することはできない。そうすると、特許法１２０条の５第２項

本文に基づく訂正の適否を判断するに当たり、前記(1)の各要件のうち、当該訂正

が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否かについての判断を

先に行い、当該訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものである場合

に限り、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否

かについての判断をすることが義務付けられていると解することはできない。 

 (3) この点に関し、原告は、前記(2)の主張の根拠として、特許法１２６条６項

の「第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は」の文言及び同条１項ただ

し書が同項本文の訂正は特許請求の範囲の減縮、誤記若しくは誤訳の訂正、明瞭で

ない記載の釈明又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の

記載を引用しないものとすることを目的とするものに限ると規定していることを挙

げる。しかしながら、同条６項の「第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂

正は」の文言は、同条６項に規定する訂正が同条１項に規定する訂正（訂正審判請

求に係る訂正）を指すものと特定するために置かれたものにすぎないと解するのが

相当であり、当該文言をもって、同条６項に規定する訂正が同条１項ただし書各号

に掲げる事項を目的とする訂正のみを指すとまで解するのは困難であるから、原告

が挙げる上記の文言等によっても、原告の前記(2)の主張のとおりに解することは

できない。 

 また、原告は、特許法１２０条の５第２項本文に基づく訂正の適否の判断に当た

り、前記(1)の各要件のうち、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変

更するものであるか否かについての判断を先に行った結果、当該訂正が実質上特許

請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと判断したにもかかわらず、その
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後に、当該訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものではないとの判

断をする場合には、当該訂正は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するもの

であることにもなり得、そのような判断をする場合、これと異なる上記判断が覆る

ことになるし、他方で、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する

ものであると判断したにもかかわらず、その後に、当該訂正が同項ただし書各号に

掲げる事項を目的とするものであるとの判断をする場合には、当該訂正は実質上特

許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことにもなり得、そのような判断

をする場合、やはり、これと異なる上記判断が覆ることになるから、同項本文に基

づく訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否かについて

の判断に先立ち、当該訂正が同法１２６条６項に定める要件を満たすか否かについ

ての判断をするのは相当でないと主張する。しかしながら、原告の上記主張は、同

法１２０条の５第２項本文に基づく訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的と

するものでなければ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに当たる

ということを前提とし、逆に、当該訂正が同項ただし書各号に掲げる事項を目的と

するものであれば、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに当たらな

いということを前提とするものであって、失当である。 

 (4) 以上のとおりであるから、原告の主張１は理由がない。 

 ２ 原告の主張２（本件訂正のうち非アミドワックス成分（Ｂ）に係る部分の目

的）について 

 (1) 本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の５

第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するか否か

について 

 原告は、本件訂正前の記載から本件記載を削除することは特許法１２０条の５第

２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当すると主張す

るので、まず、この点について判断する。 

 ア 特許法１２０条の５第２項ただし書２号にいう「誤記」に該当するか否かに
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ついての判断基準 

 特許法１２０条の５第２項ただし書２号にいう「誤記」に該当するといえるため

には、同項本文に基づく訂正の前の記載が誤りで当該訂正の後の記載が正しいこと

が願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等か

ら明らかで、当業者であれば、そのことに気付いて当該訂正の前の記載を当該訂正

の後の趣旨に理解するのが当然であるという場合でなければならないと解するのが

相当である。 

 イ 本件訂正前の記載について 

 (ｱ) 本件訂正前の記載 

 前記第２の３のとおり、本件訂正前の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、

水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので重量平均分子

量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃

とする非アミドワックス成分（Ｂ）と、」というものである。 

 (ｲ) ポリオレフィンワックスについて 

 ポリオレフィンワックスの中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，００

０～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」との条件を満たすものと

満たさないものが存在することが周知の技術的事項であることは、当事者間に争い

がない。そうすると、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にい

う非アミドワックス成分（Ｂ）の中に上記の条件を満たすポリオレフィンワックス

が含まれるものと理解すると認められる。 

 (ｳ) マイクロクリスタリンワックス等について 

 マイクロクリスタリンワックス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン

換算によるもの）がいずれも１０００未満であることが周知の技術的事項であるこ

とは、当事者間に争いがない。そうすると、当業者は、当該周知の技術的事項に基

づき、「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」

との条件を満たすマイクロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解すると
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認められるから、そのように理解する当業者は、本件訂正前の記載に接したときは、

本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリン

ワックス等はおよそ含まれないものと理解し得ると認めるのが相当である。 

 (ｴ) 本件訂正前の記載が誤りであることが当業者にとって明らかといえるか否

かについて 

 本件訂正前の構成は、非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質について、

「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワック

スから選ばれるもので」と規定するのであるから、その文言に照らし、当該物質は、

マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスの

うちの全部又は一部であると解される。そして、前記(ｲ)及び(ｳ)のとおり、本件訂

正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）

の中に「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟

化点を低くても７０℃とする」との条件を満たすポリオレフィンワックスが含まれ、

他方で、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと理解し得るの

であるから、そのように理解し得る当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワ

ックス成分（Ｂ）に含まれる物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひま

し油及びポリオレフィンワックスのうちの一部のみ（ポリオレフィンワックスのみ）

であると理解し得ると認められるところ、当該理解は、本件訂正前の構成について

の上記解釈（非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質に係るもの）と整合し

ている。このように、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の構成にい

う非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物質（ポリオレフィンワックス）が現に

存在すると理解するとともに、当該物質の種類が本件訂正前の構成中に掲げられた

「マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワック

ス」の全てではないとしても、そのことは本件訂正前の構成の「マイクロクリスタ

リンワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもの

で」に係る解釈と整合すると理解するものと認められるから、結局、本件記載を含
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む本件訂正前の記載については、当該当業者にとって、これが誤りであることが願

書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明

らかであると認めることはできないというべきである。 

 ウ 本件訂正後の記載について 

 (ｱ) 本件訂正後の記載 

 前記第２の３のとおり、本件訂正後の記載は、「マイクロクリスタリンワックス、

及び水素添加ひまし油から選ばれるもので軟化点を低くても７０℃とする非アミド

ワックス成分（Ｂ）と、」というものである。 

 (ｲ) 本件訂正による訂正後の記載としての他の選択肢の存在 

 前記イ(ｲ)及び(ｳ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の

構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中に「重量平均分子量をポリスチレン換

算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７０℃とする」との条件を

満たすポリオレフィンワックスが含まれるものと理解し、他方で、「重量平均分子

量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし」との条件を満たすマイ

クロクリスタリンワックス等が存在しないものと理解することにより、本件訂正前

の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等

がおよそ含まれないものと理解し得るのであるから、仮に、当該当業者において、

本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、当該当業者にとっては、本件

訂正前の記載のうちポリオレフィンワックスに係る部分を全部削除した上、マイク

ロクリスタリンワックス等に係る部分について重量平均分子量に係る条件（本件記

載）のみを削除するとの選択肢（本件訂正後の記載を採用するとの選択肢）のみな

らず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部

削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満

たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢（本件訂正による訂正後の記載を

「重量平均分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を

低くても７０℃とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ）
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と、」などとする選択肢）も存在し得るものと理解すると認めるのが相当である。

そして、上記のとおり、当該当業者は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス

成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ

ックスは含まれるが、マイクロクリスタリンワックス等はおよそ含まれないものと

理解し得るのであるから、当該当業者において、非アミドワックス成分（Ｂ）に含

まれていた物質を維持し、およそ含まれていなかった物質を除外する趣旨の記載が

正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないものと認めるのが相当である。 

 (ｳ) 本件訂正後の記載が正しいことが当業者にとって明らかであるといえるか

否かについて 

 前記(ｲ)のとおり、本件訂正前の記載に接した当業者は、本件訂正前の記載から

マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワ

ックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維

持する趣旨の記載が正しいとも理解することができるものであって、当該当業者に

おいてこのような記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるか

ら、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとして

も、本件訂正後の記載については、当該当業者にとって、これが本件訂正による訂

正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の

記載、当業者の技術常識等から明らかであると認めることはできないというべきで

ある。 

 エ 原告の主張について 

 (ｱ) 原告は、①本件訂正により構成Ⅲ’（原告主張に係るもの。以下同じ。ま

た、以下、構成Ⅰ’、Ⅱ’及びⅣ’についても同じ。）が削除された結果、残った

構成Ⅰ’及びⅡ’に係る記載には誤記がある、②本件訂正により構成Ⅲ’が削除さ

れたのであるから、構成Ⅲ’に該当する物質が存在するとしても、そのことは、構

成Ⅰ’及びⅡ’に係る記載に誤記が存在することと無関係である、③本件決定は、

構成Ⅲ’が明確であることをもって構成Ⅰ’及びⅡ’も明確であるとすり替えるも
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のであるとして、構成Ⅰ’及びⅡ’に係る記載には誤記があると主張する。 

 確かに、構成Ⅰ’及びⅡ’をそれぞれ他の各構成と切り離し、これらをそれぞれ

独立したものであるとみれば、前記イ(ｳ)のとおり、マイクロクリスタリンワック

ス等の分子量ないし重量平均分子量（ポリスチレン換算によるもの）がいずれも１

０００未満であることは周知の技術的事項であるから、本件記載を含む構成Ⅰ’及

びⅡ’に係る記載のみに接した当業者は、本件記載が誤りであると理解するものと

認められる。しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミ

ドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素

添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解される

のであるから、構成Ⅲ’に該当する物質（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を

満たすポリオレフィンワックス）が存在する以上、本件訂正前の記載の全体をみれ

ば、当業者にとって、これが誤りを含むことが明らかであると認めることはできな

い。本件訂正前の構成を構成Ⅰ’ないしⅣ’に分け、これらの各構成に係る記載を

一つずつ分析的に検討することを前提とする原告の上記主張は、本件訂正前の構成

が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質について「マイクロクリスタリン

ワックス、水素添加ひまし油、及びポリオレフィンワックスから選ばれるもので」

と規定し、当該物質がマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリ

オレフィンワックスのうちの一部であってもよいと解されること（これらの物質の

全てについて重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たす必要はないと解される

こと）を看過するものであるし、また、本件訂正が構成Ⅰ’ないしⅢ’についての

訂正（構成Ⅲ’の削除並びに構成Ⅰ’及びⅡ’に係る本件記載の削除）を同時に含

むものであるにもかかわらず、本件訂正によって構成Ⅲ’だけが論理的に先に削除

され、その結果、本件訂正前の構成に当初から構成Ⅲ’が含まれていなかったかの

ようにみなした上、構成Ⅰ’及びⅡ’のみをみて、これらに係る記載が誤記を含む

か否かについて検討するものであるから、失当であるといわざるを得ない。 

 この点に関し、原告は、本件訂正前の構成が構成Ⅰ’に該当する物質、構成Ⅱ’
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に該当する物質及び構成Ⅲ’に該当する物質のいずれもが必ず存在することを規定

するものではないと解することは特許法３６条５項前段に定める特許請求の範囲の

記載要件に反すると主張する。 

 特許法３６条５項前段は、「第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、

各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認

める事項のすべてを記載しなければならない。」と規定するところ、上記のとおり、

本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質がマイクロ

クリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一

部であってもよいと解されることに照らすと、本件訂正前の構成が非アミドワック

ス成分（Ｂ）に含まれ得る物質としてマイクロクリスタリンワックス、水素添加ひ

まし油及びポリオレフィンワックスの三つを挙げているにもかかわらず、本件訂正

前の構成にいう重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリ

ンワックス等が存在せず、その結果、本件訂正前の構成が当該条件を満たすポリオ

レフィンワックスについてのみ規定していることになるとしても、本件訂正前の記

載につき、特許出願人（原告）が特許を受けようとする発明を特定するために必要

と認める事項の全てを記載していないということはできない。なお、仮に、本件訂

正前の記載が同条５項前段に規定する要件を満たしていないものであったとしても、

そのことをもって、本件訂正前の構成につき、これが重量平均分子量及び軟化点に

係る条件を満たすマイクロクリスタリンワックス、当該条件を満たす水素添加ひま

し油並びに当該条件を満たすポリオレフィンワックスの全てが必ず存在すると規定

するものではないとの上記解釈を妨げるものではない。 

 (ｲ) 原告は、本件訂正前の構成には非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれる物

質としてマイクロクリスタリンワックス等が明示され、また、マイクロクリスタリ

ンワックス等は非アミドワックス成分（Ｂ）の構成成分として必須の事項であるか

ら、当業者において非アミドワックス成分（Ｂ）にマイクロクリスタリンワックス

等が含まれないと理解するはずがないと主張する。 
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 しかしながら、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス

成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、水素添加ひまし

油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解され、マイクロク

リスタリンワックス等が非アミドワックス成分（Ｂ）の必須の構成成分であるとい

うことはできないから、本件訂正前の構成において、マイクロクリスタリンワック

ス等が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質として明示されているとして

も、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者において、非アミドワッ

クス成分（Ｂ）の中にマイクロクリスタリンワックス等がおよそ含まれないものと

理解し得るとの前記認定を左右するものではない。 

 (ｳ) 原告は、当業者は本件記載が誤記であること及びマイクロクリスタリンワ

ックス等につき誤記のない正しい物質（重量平均分子量による特定のないマイクロ

クリスタリンワックス等）を認識することができ、また、本件訂正前の構成はこの

世に存在しないものをあえて含むものであるから、当業者は構成Ⅰ’及びⅡ’に該

当する物質が存在しないとなると、そのことに論理的な矛盾や不自然さを必ず感じ

ると主張する。 

 確かに、前記(ｱ)のとおり、構成Ⅰ’及びⅡ’をそれぞれ他の各構成と切り離し、

これらをそれぞれ独立したものであるとみれば、本件記載を含む構成Ⅰ’及びⅡ’

に係る記載のみに接した当業者は、本件記載に誤りがあると理解することになるし、

また、前記イ(ｳ)のとおりの周知の技術的事項に照らすと、重量平均分子量に係る

特定がないマイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解し得るもの

である（もっとも、当該当業者において、分子量ないし重量平均分子量（ポリスチ

レン換算によるもの）につき、これを「１，０００未満とする」などと特定された

マイクロクリスタリンワックス等が正しい記載であると理解する可能性もある。）。

しかしながら、構成Ⅰ’及びⅡ’に係る記載を一つずつ分析的に検討することを前

提とする原告の主張が失当であることは、前記(ｱ)のとおりであるから、本件記載

を含む構成Ⅰ’及びⅡ’に係る記載のみに接した当業者において、本件記載が誤り
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であると理解するとしても、そのことをもって、本件訂正前の記載に接した当業者

において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するものと認めることはできない。

また、仮に、当該当業者において、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとし

ても、前記ウ(ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、

本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイ

クロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワック

ス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持す

るとの選択肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る

記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者に

おいて、ポリオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等

に係る本件記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解する

と認めることはできない。さらに、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成にいう

非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワックス、

水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの全部又は一部であると解さ

れるのであるから、本件訂正前の構成が非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る

物質として重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすマイクロクリスタリンワ

ックス等（原告が主張する「この世に存在しないもの」）を挙げているとしても、

そのことは、上記解釈に反するものではない。以上のとおりであるから、構成Ⅰ’

及びⅡ’に該当する物質が存在しないことについて、当業者が必ず論理的な矛盾や

不自然さを感じるとの原告の上記主張を採用することはできない。 

 (ｴ) 原告は、マイクロクリスタリンワックス等は分子量が特定された物質であ

り、誤記（本件記載）を削除した後のマイクロクリスタリンワックス等は正規の意

味のマイクロクリスタリンワックス等を表示するものであると客観的に認められる

から、当業者（特に本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いた当業者）において、

本件記載を含む本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨（本件記載がないもの）

に理解するのは当然であると主張する。 
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 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件記載は誤

りではないかとの疑念を抱いたとしても、前記イ(ｴ)のとおり、本件訂正前の構成

にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質は、マイクロクリスタリンワ

ックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうちの一部であってもよ

いと解され、また、前記イ(ｲ)のとおり、当該当業者において、非アミドワックス

成分（Ｂ）の中に重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすポリオレフィンワ

ックスが含まれるものと理解する以上、本件訂正前の記載の全体をみれば、当該当

業者において、本件訂正前の記載が誤りを含むものと理解すると認めることはでき

ないから、当該当業者が本件記載は誤りではないかとの疑念を抱いたことをもって、

当該当業者が本件訂正前の記載の全体についても、これが誤りを含むのではないか

との疑念を抱いたと認めることはできない。さらに、仮に、当該当業者において、

本件訂正前の記載が誤りを含むのではないかとの疑念を抱いたとしても、前記ウ

(ｲ)のとおり、当該当業者は、当該誤りを訂正する正しい記載として、本件訂正後

の記載を採用するとの選択肢のみならず、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス

タリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィンワックス（重量平

均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを維持するとの選択

肢も存在し得るものと理解し、当該当業者において後者の選択肢に係る記載が正し

いと理解する蓋然性は、決して小さくないのであるから、当該当業者において、ポ

リオレフィンワックスに係る記載及びマイクロクリスタリンワックス等に係る本件

記載を削除した記載（本件訂正後の記載）のみが正しいものと理解すると認めるこ

とはできない。以上のとおりであるから、原告の上記主張を採用することはできな

い。 

 この点に関し、原告は、構成Ⅰ’ないしⅢ’が択一的な関係に立つものであるこ

と及びマイクロクリスタリンワックス等の分子量がいずれも１０００未満であると

の技術常識が存在することに照らすと、本件記載を削除するとの訂正をする必要が

あることは当業者にとって直ちに明らかであり、また、構成Ⅲ’ではなく構成Ⅰ’
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及びⅡ’を削除するとの選択肢が存在することは構成Ⅰ’及びⅡ’に係る本件記載

が誤りであることと無関係であるから、本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載で

あることは直ちに明らかであると主張する。 

 しかしながら、構成Ⅰ’ないしⅢ’が択一的な関係に立つとの原告の主張（これ

は、本件訂正前の構成にいう非アミドワックス成分（Ｂ）に含まれ得る物質はマイ

クロクリスタリンワックス、水素添加ひまし油及びポリオレフィンワックスのうち

の全部又は一部であるとの前記イ(ｴ)の解釈を否定するものでないと解される。）

及び原告が指摘する技術常識を考慮しても、前記ウ(ｲ)のとおりの認定（本件訂正

前の記載に接した当業者において、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢のみな

らず、これと異なる選択肢（マイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削

除した上、ポリオレフィンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満た

すもの）に係る部分のみを維持するとの選択肢）も存在し得るものと理解し、当該

当業者において後者の選択肢に係る記載が正しいと理解する蓋然性は、決して小さ

くないとの認定）を左右するものではない。そして、当該当業者において、本件訂

正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢が存在し得るものと理解する蓋然

性が小さくないのであれば、本件訂正後の記載については、当業者にとって、これ

が本件訂正による訂正後の記載として正しいことが願書に添付した明細書、特許請

求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識等から明らかであるということはでき

ない。 

 また、原告は、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の記載の

うちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除した上、ポリオレフィ

ンワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみ

を維持するとの選択肢が存在するものと理解し得るとの被告の主張は本件決定にお

いて触れられていない理由に係るものであり、当該主張を本件訴訟において提出す

ることは適切でないと主張する。 

 しかしながら、前記第２の４(1)ア(ｲ)ｂのとおり、本件決定は、本件訂正前の記
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載から、構成Ⅰ’及びⅡ’を削除するとの訂正（本件訂正の後の記載を「重量平均

分子量をポリスチレン換算で１，０００～１００，０００とし軟化点を低くても７

０℃とするポリオレフィンワックスからなる非アミドワックス成分（Ｂ）と、」と

するもの）が選択肢として存在すると認めた上、これを理由に、当業者にとって、

本件訂正後の記載が訂正後の正しい記載として直ちに明らかであるとまではいえな

いと説示しているのであるから、原告の上記主張は、前提を誤るものとして失当で

ある。 

 さらに、原告は、本件訂正後の記載を採用するとの選択肢と異なる選択肢の内容

に関し、要するに、マイクロクリスタリンワックス等は本件訂正前の構成において

も明示されていたのであり、誤りは本件記載にのみ存在するのであるから、削除さ

れるべきであるのは本件記載のみであり、本件訂正前の記載のうちマイクロクリス

タリンワックス等に係る部分を全部削除するとの選択肢に係る記載は訂正後の記載

として相当でないと主張する。 

 しかしながら、仮に、本件訂正前の記載に接した当業者において、本件訂正前の

記載のうちマイクロクリスタリンワックス等について「重量平均分子量をポリスチ

レン換算で１，０００～１００，０００とし」との特定をする部分が誤りであり、

これにより、本件訂正前の記載に誤りがあると理解するとしても、本件訂正前の記

載からマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除し、ポリオレフィン

ワックス（重量平均分子量及び軟化点に係る条件を満たすもの）に係る部分のみを

維持するとの訂正によっても、上記の誤りを解消することができるのであるから、

本件訂正前の記載のうちマイクロクリスタリンワックス等に係る部分を全部削除す

るなどする選択肢に係る記載が訂正後の記載として相当でないということはできな

い。 

 オ 小括 

 以上のとおりであるから、本件訂正前の記載が誤りで本件訂正後の記載が正しい

ことが願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載、当業者の技術常識
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等から明らかで、本件訂正前の記載に接した当業者であれば、そのことに気付いて

本件訂正前の記載を本件訂正後の記載の趣旨に理解するのが当然であるということ

はできない。 

 よって、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の

５第２項ただし書２号に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものに該当するとい

うことはできない。 

 なお、原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたもので

あるから、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書２号

に掲げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると主張するが、仮に、原告が主

張するような事情が存在するとしても、少なくとも本件においては、そのような事

情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書２号に掲

げる「誤記…の訂正」を目的とするものであると認めるには不十分である。 

 (2) 本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の５

第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的

とするものに該当するか否かについて 

 原告は、本件記載は手続補正において原告の過誤により追加されたものであるか

ら、本件記載を削除する本件訂正は特許法１２０条の５第２項ただし書各号に掲げ

る事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると主張す

るが、前記(1)オのとおり、少なくとも本件においては、原告が主張するような事

情が存在することをもって、本件記載を削除する本件訂正が同項ただし書各号に掲

げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目的とするものであると認め

ることはできない。 

 その他、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正が特許法１２０条の

５第２項ただし書各号に掲げる事項（「誤記…の訂正」を除く。）のいずれかを目

的とするものに該当するとの主張立証はない。 

 (3) 原告の主張２についての結論 
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 以上のとおり、本件訂正前の記載から本件記載を削除する本件訂正は、特許法１

２０条の５第２項ただし書各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものであると

はいえないから、本件訂正は、不適法なものである。この点に関する原告の主張２

は理由がない。 

 ３ 結論 

 以上の次第であるから、原告の主張３について判断するまでもなく、原告の請求

は理由がない。 
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