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主    文�

１ 特許庁が無効２０１１－８００１５９号事件につい�

て平成２４年６月１２日にした審決を取り消す。�

２ 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 事案の概要�
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 本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の本件発明に係る特許に

対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした

本件審決の取消しを求める事案である。�

１ 本件訴訟に至る手続の経緯�

��� 被告は，平成２１年３月１８日，名称を「発光ダイオード」とする発明につ

いて原出願日を平成９年７月２９日としてした特許出願（特願平１０－５０８６９

３号。国内優先権主張日：平成８年７月２９日，同年９月１７日，同月１８日，同

年１２月２７日及び平成９年３月３１日。以下「最初の原出願」という。）について

分割出願（特願２００９－６５９４８号。以下「本件出願」という。）をし，平成２

２年６月１８日，設定の登録（特許第４５３００９４号）を受けた（甲２２。請求

項の数４。以下，この特許を「本件特許」という。）。�

なお，被告は，最初の原出願について，平成１４年９月２４日（第１世代分割出

願。特願２００２－２７８０６６号），平成１７年５月１９日（第２世代分割出願。

特願２００５－１４７０９３号），平成１８年７月１９日（第３世代分割出願。特願

２００６－１９６３４４号），平成２０年１月７日（第４世代分割出願。特願２００

８－００２６９号。以下，この第４世代分割出願を，単に「原出願」という。）にそ

れぞれ分割出願をしたが，本件特許は，原出願後に，第５世代として分割出願（本

件出願）した発明に対して設定登録を受けたものである。�

��� 原告は，平成２３年９月５日，本件特許に係る発明の請求項１について特許

法２９条２項の進歩性欠如並びに請求項１ないし４の全てについて平成１４年法律

第２４号による改正前の特許法（以下「法」という。）３６条４項の実施可能要件違

反及び同条６項１号のサポート要件違反を理由として，特許無効審判を請求し，無

効２０１１－８００１５９号事件として係属した。�

��� 特許庁は，平成２４年６月１２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨

の本件審決をし，その謄本は，同月２１日，原告に送達された。�

本件審決が本件審判の請求は成り立たないとした本件特許の特許請求の範囲の
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記載は，別紙１のとおりである（以下，請求項１ないし４記載の各発明を併せて「本

件発明」という。）。�

��� 原告は，平成２４年１０月１８日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提

起した。�

２ 訂正審判の確定�

被告は，本件訴訟係属中の平成２４年１２月１７日，特許請求の範囲１及び２並

びに明細書を訂正する審判を請求し，訂正２０１２－３９０１６８号として係属し

た（乙２の１。以下「本件訂正」という。）。�

特許庁は，平成２５年２月２８日，本件訂正をすることを認める旨の審決をし，

同審決は確定した（乙８）。�

本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は，別紙２のとおりであり，下線

部がその訂正部分である。�

第３ 当事者の主張�

〔被告の主張〕�

 本件特許を維持する本件審決の取消訴訟の係属中に，本件特許について特許請求

の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したのであるから，本件審決は，取り消

されなければならない。�

〔原告の主張〕�

 本件訂正前の本件発明は原出願の明細書には記載されていないため，本件出願は

分割要件違反であり，本件訂正前の本件発明は原出願日ではなく本件出願日を基準

に新規性を判断すべきこととなる。そうすると，本件訂正前の本件発明は，原出願

の公開公報に記載された発明であるから，特許法２９条１項３号により新規性を欠

くこととなり特許を受けることができないものであって，本件訂正は独立特許要件

を充足しない。したがって，本件訂正審決は違法なものであって，本件訂正も違法

であるから，本件訴訟は，違法な訂正審決を前提とすることなく，続行して審理す

べきである。�
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第４ 当裁判所の判断�

 １ 本件審決は，本件訂正前の特許請求の範囲請求項１ないし４の記載に基づい

て各請求項に係る発明を認定し，これを前提に特許法２９条２項，法３６条４項及

び同条６項１号の各規定に違反して特許されたものということはできないと判断し

て，各請求項に係る発明についての特許を無効とすることはできないとしたもので

あるが，本件審決の取消しを求める本件訴訟の係属中に，特許請求の範囲の減縮を

含む本件訂正に係る審判が請求され，特許庁は本件訂正を認める審決をし，これが

確定しているものである。�

 そうすると，本件審決は，結果として，請求項１ないし４について判断の対象と

なるべき発明の要旨の認定を誤ったこととなり，この誤りが各請求項についての審

決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。�

 ２ この点，原告は，本件訂正前の本件発明は原出願の明細書には記載されてい

ないため，本件出願は分割要件違反であり，本件訂正前の本件発明は原出願日では

なく本件出願日を基準に新規性を判断すべきこととなるが，そうすると，本件訂正

前の本件発明は，原出願の公開公報に記載された発明であるから，特許法２９条１

項３号により新規性を欠き特許を受けることができないものであって，本件訂正は

独立特許要件を充足しないとして，本件訂正審決は違法であり，本件訂正も違法で

あるから，本件訴訟は，違法な訂正審決を前提とすることなく，続行して審理すべ

きである旨主張する。�

 しかしながら，特許無効審判の審決に対する取消しの訴えにおいてその判断の違

法が争われる場合には，専ら当該審判手続において現実に争われ，かつ，審理判断

された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものである。�

本件においては，前記第２の１���のとおり，原告は，本件発明の請求項１につい

て特許法２９条２項の進歩性欠如並びに請求項１ないし４について法３６条４項の

実施可能要件違反及び同条６項１号のサポート要件違反を理由として，特許無効審

判を請求し，無効審判手続においても，上記無効原因のみが現実に争われ，審理判
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断されたのであって，本件出願が原出願との関係で分割要件を充足するか及び本件

特許が原出願の公開公報との関係で新規性を欠くかについては，本件審決の無効審

判手続では何ら審理判断の対象とされていない以上，本件審決の取消しの訴えにお

いて，これについて裁判所の判断を求めることはできない。�

したがって，原告の上記主張は採用することができない。�

３ 結論 �

 よって，本件審決は取り消されるべきものである。  �

知的財産高等裁判所第４部�

�

裁判長裁判官     土   肥   章   大�

�

�

裁判官     田   中   芳   樹�

�

�

裁判官     荒   井   章   光�
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別紙別紙別紙別紙１１１１����

【請求項１】�

窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと、該ＬＥＤチップを直接覆

うコーティング樹脂であって、該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を

吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミ

ネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し、�

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光ス

ペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する

発光ダイオードであって、�

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっていることを特徴とする

発光ダイオード。�

【請求項２】�

凹部内に配置された窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと、前記

凹部に充填されて前記ＬＥＤチップを覆うコーティング樹脂であって、該ＬＥＤチ

ップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長

の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング

樹脂を有し、�

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光ス

ペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する

発光ダイオードであって、�

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっていることを特徴とする

発光ダイオード。�

【請求項３】�

 前記コーティング樹脂の上に、モールド樹脂が形成されたことを特徴とする請求



� 
�

項２に記載の発光ダイオード。�

【請求項４】�

 前記モールド樹脂に、拡散剤が含有されたことを特徴とする請求項３に記載の発

光ダイオード。�

�

�

�
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【請求項１】�

窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと、該ＬＥＤチップを直接覆

うコーティング樹脂であって、該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を

吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミ

ネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し、�

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光ス

ペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する

発光ダイオードであって、�

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており、かつ、前記フォ

トルミネセンス蛍光体は互いに組成の異なる２種以上であることを特徴とする発光

ダイオード。�

【請求項２】�

凹部内に配置された窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと、前記

凹部に充填されて前記ＬＥＤチップを覆うコーティング樹脂であって、該ＬＥＤチ

ップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長

の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング

樹脂を有し、�

前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光ス

ペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する

発光ダイオードであって、�

前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が、前記コーティン

グ樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなっており、前記フォトルミ

ネセンス蛍光体は、Ｙ、Ｌｕ、Ｓｃ、Ｌａ、Ｇｄ及びＳｍからなる群から選ばれた

少なくとも１つの元素を含んでおり、かつ、Ａｌ、Ｇａ及びＩｎからなる群から選
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ばれる少なくとも１つの元素を含んでなるＣｅで付括されたガーネット系フォトル

ミネセンス蛍光体を含むことを特徴とする発光ダイオード。�

【請求項３】�

 前記コーティング樹脂の上に、モールド樹脂が形成されたことを特徴とする請求

項２に記載の発光ダイオード。�

【請求項４】�

 前記モールド樹脂に、拡散剤が含有されたことを特徴とする請求項３に記載の発

光ダイオード。�

�


