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令和５年１０月５日判決言渡   

令和４年（行ケ）第１０１２６号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年８月１日 

判      決 

 5 

 

原       告    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 

 10 

同訴訟代理人弁護士    大   野   聖   二 

    大   野   浩   之               

 

被       告    Ａ Ｇ Ｃ 株 式 会 社 

 15 

同訴訟代理人弁護士    片   山   英   二 

大   月   雅   博 

黒   田       薫 

岩   間   智   女 

辛   川   力   太 20 

同訴訟代理人弁理士    加   藤   志 麻 子               

主      文 

１ 特許庁が無効２０２０－８００１１５号事件につい

て令和４年８月１７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。 25 

事 実 及 び 理 由 
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第１ 原告の求めた裁判  

 主文同旨 

第２ 事案の概要 

 本件は、特許第６７５２４３８号（以下「本件特許」という。）の請求項１及び２

に係る発明についての特許を無効とした審決（以下「本件審決」という。）の取消訴5 

訟であり、争点は、特許法１３４条の２において準用する同法１２６条５項に規定

する訂正要件違反の有無及び同法３６条６項１号に規定するサポート要件違反の有

無である。 

 １ 特許庁における手続の経緯 

(1) 原告は、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロ10 

パン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，

２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含

む組成物」とする発明に係る本件特許の特許権者である。本件特許は、令和元年９

月４日に分割出願がされ（原出願日平成２１年５月７日。パリ条約による優先権主

張平成２０年５月７日・米国）、令和２年８月２１日に特許権の設定登録（甲４６）15 

がされた。 

 (2) 被告は、令和２年１１月３０日、本件特許（請求項の数２）について、無効

審判請求をし、特許庁はこれを無効２０２０－８００１１５号事件として審理した。

原告は、令和３年４月５日、訂正請求書（甲３２。以下、この訂正請求書による訂

正を「本件訂正」という。）を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正すること20 

を求めたが、特許庁は、令和４年８月１７日、本件訂正は認められないとした上で、

「特許第６７５２４３８号の請求項１ないし２に係る発明についての特許を無効と

する。」との本件審決（出訴期間として、在外者に対し９０日を附加）をし、その謄

本は、同月２６日、原告に送達された。 

 原告は、同年１２月１５日、本訴を提起した。 25 

 ２ 発明の要旨 
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 (1) 本件訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は次のと

おりである（以下、「請求項」というときは、特に断らない限り、本件特許の特許請

求の範囲の請求項をいう。また、以下、本件訂正前の請求項１に係る発明を「本件

発明１」、同２に係る発明を「本件発明２」といい、両者を併せて「本件発明」とい

う。）。 5 

 【請求項１】 

  ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含

む組成物であって、ＨＦＣ－１４３ａを０．２重量パーセント以下で、ＨＦＣ－２

５４ｅｂを１．９重量パーセント以下で含有する組成物。 

【請求項２】 10 

  ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含

む組成物であって、ＨＦＣ－１４３ａを０．１～０．２重量パーセント、ＨＦＣ－

２５４ｅｂを０．７～１．９重量パーセント以下で含有する組成物。 

 (2) 本件訂正の内容 

 （訂正事項１） 15 

 請求項１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」の記載を「７７．０モルパーセント以上

のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」に訂正する。 

 （訂正事項２） 

 請求項２の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」の記載を「８２．５モルパーセント以上

のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」に訂正する。 20 

 ３ 本件審決の理由の要点 

(1) 本件訂正の訂正要件適合性について 

 ア 訂正事項１、２の内容 

本件訂正に係る訂正事項１、２は、前記２(2)のとおりである。  

イ 訂正事項１の適否の検討 25 

(ｱ) 本件訂正後の請求項１に係る発明（以下、本件訂正後の本件発明１及び本件
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発明２をそれぞれ「本件訂正発明１」、「本件訂正発明２」といい、両者を併せて「本

件訂正発明」という。）は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－１４３ａ」及び「Ｈ

ＦＣ－２５４ｅｂ」の全てを含み、しかも、それらの含有量について、「ＨＦＣ－１

４３ａ」の含有量は０．２重量パーセント以下、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」の含有量は

１．９重量パーセント以下であり、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含有量が７７．０モ5 

ルパーセント以上、すなわち、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含有量が７７．０モルパ

ーセントであることを包含し、７７．０モルパーセントを超える高い範囲における

あらゆる含有率で「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」を含む組成物であることが規定されて

いる。 

 (ｲ) そして、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－１４３ａ」及び「ＨＦＣ－２５10 

４ｅｂ」の全てを含むものについて、本件特許の願書に添付した明細書及び図面（以

下、併せて「本件明細書」という。）の表５（【表６】）（以下、単に「表５（【表６】）」

という。）は、ＨＦＣ－２４４ｂｂの反応によって製造された組成物について、その

成分の全てのものについて成分分析を行ったものではなく、しかも、ＨＦＣ－２４

４ｂｂの反応は、特定の成分を有する組成物を意図して製造したものではない。表15 

５（【表６】）に示されたものは、あくまで、ＨＦＣ－２４４ｂｂの反応による、反

応途中（変換中）の流出物の成分分析を行ったものであって、その流出物に含有さ

れるのは、表５（【表６】）に挙げられた成分だけなのか不明であるし（製造具合を

みるための限定的な成分分析かもしれない）、さらに、表５（【表６】）上、未知の成

分とされているものの分子量及び重量が示されていない以上、「ＨＦＣ－１４３ａ」20 

及び「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」の重量パーセントで表した含有量は不明であることか

ら、表５（【表６】）の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含有量の数値からは、本件訂正

発明１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」のモルパーセントで表した含有量を導き出すこ

とはできず、当業者は、本件明細書の記載から、本件訂正発明１の組成物を導くこ

とができない。 25 

 (ｳ) 本件明細書にはせいぜい「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化
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係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出し

た。」（【０００３】。以下、特に断らない限り、【 】で囲まれた４桁の番号は本件明

細書の段落番号を指す。）という記載を裏付ける事項が記載されているという程度

に止まる。例えば、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」を８５．０モルパーセントを超えて含

む組成物に関する記載を検討しても、本件訂正後の請求項１に規定される追加の化5 

合物を所定量含む組成物を得る方法を理解することはできない。また、本件明細書

の記載からは、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量に好ましい範囲としての下限値があ

るとか、その下限値が７７．０モルパーセントであるということはできない。 

 (ｴ) したがって、訂正事項１は、本件明細書の全てを総合することにより導かれ

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するものであって、本件明10 

細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないというべきであり、特許法

１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に適合しない。 

 ウ 訂正事項２の適否の検討 

 (ｱ) 訂正事項２は、本件訂正前の請求項２において、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、

ＨＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－15 

１４３ａを０．１～０．２重量パーセントで、ＨＦＣ－２５４ｅｂを０．７～１．

９重量パーセント以下で含有する組成物」について、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含

有量を「８２．５モルパーセント以上」と限定しようとするものである。 

 (ｲ) しかしながら、表５（【表６】）においては、「ＨＦＣ－１４３ａ」及び「ＨＦ

Ｃ－２５４ｅｂ」の重量パーセントの含有量は不明というほかない。 20 

 また、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」を８５．０モルパーセントを超えて含み、本件訂

正後の請求項２に規定される追加の化合物を所定量含む組成物について本件明細書

に記載がされていないことは前記イ(ｳ)と同様である。 

(ｳ) したがって、訂正事項２は、本件明細書の全てを総合することにより導かれ

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するものであって、本件明25 

細書に記載した事項の範囲内においてしたものではないというべきであり、特許法



 

 

- 6 - 

１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に適合しない。 

 エ 以上のとおりであるから、本件訂正は認められない。 

 (2) 本件発明のサポート要件違反について 

 ア 本件明細書に、特許請求の範囲の記載を併せ考慮すると、本件発明は、ＨＦ

Ｏ－１２３４ｙｆという化合物を製造する際に混入する特定の追加の化合物の含有5 

量が微量であって、有用性が確認される用途に用いられる組成物を前提とするもの

であるといえるから、本件発明の課題は、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する１

２３４ｙｆを含有し、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、

クリーニング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフ

ィン及びポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤及び液体又はガス状形態に10 

ある消火剤（以下「熱伝達組成物等」という。）として有用な組成物を提供すること

であると認められる。 

イ 表５（【表６】）においては、「ＨＦＣ－１４３ａ」及び「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」

の重量パーセントの含有量は不明というほかなく、本件明細書の記載からは、本件

発明のような、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」と「ＨＦＣ－１４３ａ」と「ＨＦＣ－２５15 

４ｅｂ」の全てを含み、「ＨＦＣ－１４３ａ」と「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」を所定の含

有量含むものが記載されていると理解することはできない。 

また、本件発明は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」の含有量については特定がなく、し

かも、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」と「ＨＦＣ－１４３ａ」と「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」

以外の成分を含み得るものであるから、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する「Ｈ20 

ＦＯ－１２３４ｙｆ」を含有するからといって、その量が僅少である場合（例えば

ＧＷＰが大きい冷媒を大量に含む場合）や、他に含まれる化合物として、人体に有

毒なもの、容易に引火・爆発するもの、機器に対して過度の腐食性があるもの等を

大量に含む場合は、熱伝達組成物等として有用なものとならないことは明らかであ

る。 25 

また、本件明細書には、本件発明に含まれる全ての範囲の組成物（「ＨＦＯ－１２
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３４ｙｆ」と「ＨＦＣ－１４３ａ」と「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」以外のいかなる成分

であっても含み得るものである。）について、それらが、熱伝達組成物等として有用

であるかどうか確認したという記載はなく、本件発明に含まれる全ての範囲の組成

物が熱伝達組成物等として有用なものとなるという技術常識もない。 

そうすると、そもそも本件明細書には記載されていない本件発明について、本件5 

発明の課題を解決するものであることを、当業者が認識することはできないし、ま

た、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」を所定量含むことが特定されず、「ＨＦＯ－１２３４

ｙｆ」と「ＨＦＣ－１４３ａ」と「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」以外の成分については特

定されない本件発明が、本件発明の課題を解決するものであることを、当業者が認

識することもできない。 10 

ウ したがって、本件訂正前の請求項１及び２の記載は、特許法３６条６項１号

に規定する要件を満たしていない。 

第３ 原告の主張する取消事由 

 １ 訂正要件適合性に係る判断の誤り（取消事由１） 

(1) 本件訂正の内容（本件訂正発明１について） 15 

本件訂正発明１は、本件訂正前の内容と比較するとＨＦＯ－１２３４ｙｆの下限

値を「７７．０モルパーセント」として限定したものであるから、下限値を「７７．

０モルパーセント」として限定したことが、新規事項に当たるかどうかを判断する

必要がある。 

 (2) 本件明細書には、下限値である７７．０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２20 

３４ｙｆを含有する組成物が【０１２３】の表５（【表６】）（下記参照）に、具体的

に示されている。 
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 上記は実施例１５に関するものであるが、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１

２３４ｙｆを生成する工程のものであり、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する際の最

終工程に相当するものである（【図１】）。このことからすると、ＨＦＯ－１２３４ｙ

ｆの含有量を高めることが当然に想定されている。 5 

 訂正に当たり、新規事項の追加が許されないのは、第三者の予測可能性が無いた

めであることからすると、本件明細書にＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際の技術

的事項が開示され、かつ形式的にでもＨＦＯ－１２３４ｙｆ以外の化合物が「約１

重量パーセント未満」であることが示されている（【０００３】～【０００４】）状

況の下、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂの「組10 

合せ」に関して、図１のＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する際の最終工程であって、

ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する場面を示した（必然的

にＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量を高めることを想定している場面である。）【０１

２３】において、前記の通り示されているのであるから、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの

下限値を「７７．０モルパーセント」と訂正することは、少なくとも本件明細書か15 

ら自明な事項である。 

 そして、本件訂正前の請求項１には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量に制限がな

く、あらゆる含有量でＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物が権利範囲の対象であっ

たのに対して、本件訂正は、その権利範囲を狭めて７７．０モルパーセント以上と

限定しただけであるので、第三者に対して不測の損害が及ぶものではなく、本件訂20 
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正が新規事項の追加となることはあり得ない。 

 なお、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを生成する工程が記載されている

のであるから、当然に８５.０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆを含有

する組成物についての技術的思想が記載されているといえるから、本件訂正は新た

な技術的事項を導入しない。 5 

 (3) 本件審決は、６０３℃における８５．０モルパーセントのＨＦＯ－１２３４

ｙｆが最高値であるとの認定をしているが誤りである。本件明細書の実施例１５は

触媒無しでの結果を示すものであり、当業者であれば、適切な触媒を追加した上で

条件を調整することで、その含有量を８５．０モルパーセントよりも高めることは

十分に可能である。また、蒸留を用いることも可能であり、例えば、温度を６０３℃10 

近辺とし、蒸留を用いることでＮ２やその他の余分な成分と、ＨＦＯ－１２３４ｙ

ｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物とを分離することで、

８５．０モルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨ

ＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物を得られることは当業者であれば容易に理解するこ

とができる。 15 

 (4) 本件審決は、表５（【表６】）に関し、その流出物に含有されるのは、同表に

挙げられた成分だけなのか不明であり、さらに、未知の成分についての分子量及び

重量が示されていない以上、「ＨＦＣ－１４３ａ」及び「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」の重

量パーセントで表した含有量は不明であることから、表５（【表６】）の「ＨＦＯ－

１２３４ｙｆ」の含有量の数値からは、本件訂正発明１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」20 

のモルパーセントで表した含有量を導き出せないと判断したが、流出物にその他の

成分が含まれるのであれば、本件審決が述べる流出物に含まれるＨＦＣ－１４３ａ

及びＨＦＣ－２５４ｅｂの含有量は減るはずであり、ＨＦＣ－１４３ａの含有量は

０．２重量パーセント以下となり、ＨＦＣ－２５４ｅｂの含有量は１．９重量パー

セント以下となる方向になる。また、【０１２３】の表５（【表６】）の開示からする25 

と、「モルパーセント」と記載すべきであったところを請求項１及び２では「重量パ
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ーセント」と記載しているにすぎないものであり、「未知」とされている化合物が存

在するとしても大きな影響がないことは、被告自身が行っている計算（甲３０、審

判請求書２９～３０頁）によっても示されている。したがって、審決の上記判断は

誤りである。 

 そもそも、０．２モルパーセント以下のＨＦＣ－１４３ａ及び１．９モルパーセ5 

ント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含有することは、訂正前と訂正後で一切変更のな

い内容であり、含有量に関して特に限定のなかったＨＦＯ－１２３４ｙｆに対して、

７７．０モルパーセント以上という限定を加えることで、新たな問題が生じるはず

がない。 

したがって、【０１２３】の表５（【表６】）の開示が「モルパーセント」となって10 

いることは、本件訂正を否定する根拠とはならない。 

(5) よって、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの下限値を７７．０モルパーセントに限定す

る訂正事項１は、新規事項を追加するものではない。 

 このことはＨＦＯ－１２３４ｙｆの下限値を８２．５モルパーセントに限定した

訂正事項２についても同様であり、訂正事項２もまた、新規事項を追加するような15 

ものではない。 

 (6) 被告は、知財高裁令和３年（ネ）第１００４３号事件判決（甲２３）を引用

して、本件明細書に、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、②０．２重量パーセント以下のＨ

ＦＣ－１４３ａ、③１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂの組合せが明

確に記載されているとはいえないと主張するが、同事件においては、クレームに対20 

応する実施例が記載されていなかったのに対し、本件では、表５（【表６】）に、５

５０℃、５７４℃、６０３℃及び６２６℃の４つの実施例において、上記①～③を

含有する組成物が記載されているから、上記事件とは事情が異なる。 

２ サポート要件に関する判断の誤り（取消事由２） 

(1) これまでの複数の裁判例で示されている判断基準では、サポート要件を充足25 

するには、明細書に接した当業者が、特許を受けようとする発明が明細書に記載さ
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れていると合理的に認識することができれば足り、また、課題の解決についても、

当業者において、技術常識も踏まえて課題を解決することができるであろうとの合

理的な期待が得られる程度の記載があれば足りるのであって、厳密な科学的な証明

に達する程度の記載までは不要であると解される。なぜなら、サポート要件は、発

明の公開の代償として独占権を与えるという特許制度の本質に由来するものであり、5 

明細書に接した当業者が当該発明の追試や分析をすることによって更なる技術の発

展に資することができれば、サポート要件を課したことの目的は一応達せられるか

らである。 

(2) 本件審決は、本件発明の課題について、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有す

る１２３４ｙｆを含有し、熱伝達組成物等として有用な組成物を提供することであ10 

ると認定した。 

 (3) 表５（【表６】）の開示によれば、少なくとも５５０℃、５７４℃、６０３℃

及び６２６℃の４つの実施例において、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、０．２モルパー

セント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９モルパーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅ

ｂを含有する組成物を具体的な技術的思想（発明）として導ける。 15 

そうすると、当業者は、本件明細書の記載から、本件発明の構成を採ることによ

って、低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する１２３４ｙｆを含有し、熱伝達組成物

等として有用な組成物を提供することができることを認識することができる。 

したがって、本件発明は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明で、

発明の詳細な説明の記載により当業者がその課題を解決することができると認識す20 

ることができる範囲内のものである。 

第４ 被告の主張 

 １ 訂正要件適合性に係る判断の誤り（取消事由１）について 

 (1) 訂正は第三者に不測の損害をもたらすものであってはならないが、それ自体

が、新規事項追加の判断基準となるものではない。 25 

 (2) 訂正の適法性の判断において、新規事項の追加の該当性は、目的要件として
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の特許請求の範囲の減縮の該当性とは別に判断されるものであって、特許請求の範

囲の減縮であれば新規事項の追加に当たらないというものではない。また、本件発

明は、明細書の記載からは技術的意義を理解することができないものであって、技

術的裏付けを欠くものであるから、そのような発明におけるＨＦＯ－１２３４ｙｆ

の下限値を限定した発明も、技術的裏付けを欠くものであり、そのため当然に、「当5 

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」との関係において、新たな技術的事項を導入することになる。 

 (3) 本件明細書に記載のない条件（触媒使用、蒸留）を用いて、８５．０モルパ

ーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆを含有する組成物を得ることができたところ

で、そのこと自体、組成物の発明である本件訂正発明が、「当業者によって、明細書10 

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」との関係にお

いて、新たな技術的事項を導入しないとはいえない。 

 (4) 表５（【表６】）には未知の成分が存在するから、モルパーセントに基づく同

表の数値に基づいて換算して、重量パーセントに基づく境界値を導き出すことは不

可能であり、本件訂正による境界値には裏付けがない。 15 

２ サポート要件に関する判断の誤り（取消事由２）について 

 (1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲

の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、

発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当

該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否か、また、20 

発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当

該発明の課題を解決することができると認識し得る範囲のものであるか否かを検討

して判断すべきである。 

(2) ところが、本件明細書においては、「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が少量で存在すること25 

を見出した。」（【０００３】）という「発見」に関する記載しかなく、その他の記載
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をみても、本件発明の課題を把握することができる記載がない。 

 そうすると、本件発明は、主位的には、課題が存在せず、本件発明によって当該

課題を解決することができないことに基づいて、サポート要件違反とされるべきで

ある。 

 (3) 仮に、本件明細書の「背景技術」の記載等から、本件発明の解決課題は「低5 

地球温暖化係数の新たな組成物を提供すること」であると理解したとしても、本件

明細書の記載からは、本件発明の構成が、発明の課題解決手段であることを理解す

ることができず、また、本件発明には、発明の課題を解決することができない組成

物が多々含まれるから、サポート要件を満たさない。 

 すなわち、本件特許の本件明細書に記載されている内容は、本件特許の原々々々10 

出願（高祖父出願）の原出願の当初明細書と同じであるところ、同特許に係る特許

権侵害差止等請求控訴事件（知財高裁令和３年（ネ）第１００４３号事件）の判決

（甲２３）が述べたとおり、「原出願の当初明細書、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、低地球温暖化係数（Ｇ

ＷＰ）の化合物であるＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に、 ＨＦＯ－１２３４ｙ15 

ｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、及びＨＣＦＣ

－２４４ｂｂ）に含まれる不純物や副反応物が追加の化合物として少量存在し得る

という点にとどまるものというほかない」のであって、本件明細書において、①Ｈ

ＦＯ－１２３４ｙｆ、②０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａ、③１．９

重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂの組合せが明確に記載されているとはい20 

えず、また、このような組合せを必須とする組成物が、どのような技術的意義、作

用効果を奏するのかについても、本件明細書において、明確に説明されているとは

いえないから、当業者は、本件発明によって、課題を解決することができるとは認

識しない。 

 また、本件明細書に記載されていない化合物には、ＧＷＰの高い物質も多数含ま25 

れ得るし、【０００４】～【０００８】に記載された化合物であっても、ＨＦＣ－２
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３（ＧＷＰ：１４８００）、ＣＦＣ－１３（ＧＷＰ：１４４００）をはじめとして、

ＧＷＰの高い化合物が多数含まれている。そうすると、本件発明には、低地球温暖

化係数（低ＧＷＰ）の組成物の提供という解決課題を解決しえない組成物を多々含

むことになるから、この意味においても、本件明細書の記載及び本件特許の優先日

の技術常識に基づいて、当業者が、本件発明によって課題を解決することができる5 

と理解することはない。 

第５ 当裁判所の判断 

１ 本件訂正前の本件発明について 

 (1) 本件明細書には、別紙「特許公報」のとおりの記載がある（甲４６）。 

 (2) 本件発明の概要 10 

 前記(1)の記載によると、本件発明は、熱伝達組成物等として有用な組成物の分野

に関するものであり、新たな環境規制によって、冷蔵、空調及びヒートポンプ装置

に用いる新たな組成物が必要とされてきたことを背景として、低地球温暖化係数の

化合物が特に着目されているところ、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が少量で存在することを見出したとい15 

うものである（【０００１】～【０００３】）。  

２ 本件訂正の適否 

 (1) 本件訂正は、請求項１の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」の記載を「７７．０モ

ルパーセント以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」と訂正しようとするもの（訂正事項

１）と、請求項２の「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」の記載を「８２．５モルパーセン20 

ト以上のＨＦＯ－１２３４ｙｆと、」に訂正しようとするものであり（訂正事項２）、

それぞれ、本件発明の組成物中のＨＦＯ－１２３４ｙｆの含有量について下限を定

めるものである。 

 (2) 本件訂正は、原告が、本件特許に係る無効審判請求の請求書（甲３０）の送

達を受け、答弁書（甲３１）を提出するとともに請求したものである（甲３２。特25 

許法１３４条の２第１項本文）。 
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(3) 特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、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ところ（特許法１３４条

の２第９項、１２６条５項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるよ

うにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を

前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解さ5 

れる。「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当

業者によって、明細書、特許請求の範囲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（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解

するのが相当であり、訂正が、当初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、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面10 

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。 

 (4) 訂正事項１について 

 ア(ｱ) 本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、Ｈ

ＦＣ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－１

４３ａを０．２重量パーセント以下で、ＨＦＣ－２５４ｅｂを１．９重量パーセン15 

ト以下で含有する組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙ

ｆと、０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９重量パーセント以

下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物であれば足り、ＨＦＯ－１２３４ｙｆがいか

なる量であっても当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。 

(ｲ) 本件明細書には、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化20 

合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０

００３】）、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、Ｈ

ＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２

４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚ

ｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチ25 

レン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦ



 

 

- 16 - 

Ｏ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、

ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、ＨＣＦＣ－１１

３１、ＨＦＣ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ、Ｈ

ＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａ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が提供される。組成5 

物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０

００４】）との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書には、ＨＦＯ－１

２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び本件発明の

組成物に含まれる追加の化合物の一つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１

４３ａがあることが記載されているということができる。 10 

 また、【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】

の記載を総合すると、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程にお

いて生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄ

ｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加

の化合物に該当することが記載されているということができる。 15 

 さらに、【０１２１】～【０１２３】（表５（【表６】））に記載された実施例１５は、

ＨＣＦＣ－２４４ｂｂからＨＦＯ－１２３４ｙｆへ、触媒無しで変換したところ生

じた、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、ＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組

成物が４例記載されており（加熱された温度（℃）がそれぞれ５５０、５７４、６

０３、６２６）、当該組成物に含まれるＨＦＯ－１２３４ｙｆの量がそれぞれ、５７．20 

０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることが記載されている。 

(ｳ) もっとも、本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、追

加の化合物としてＨＦＣ－１４３ａ及びＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれることについ

ての技術的意義をうかがわせる記載はなく、また、化合物中のＨＦＯ－１２３４ｙ

ｆの量が５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパーセントであることにつ25 

いての技術的意義をうかがわせる記載もない。 
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イ 前記アの各記載を踏まえると、本件における当初技術的事項の内容は、次の

とおりである。①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、その過程において生

じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、Ｈ

ＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合

物として少量存在し得ること、②本件発明１においては、追加の化合物として、０．5 

２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａと、１．９重量パーセント以下のＨＦＣ

－２５４ｅｂが含まれること、③本件発明１の実施例となり得る組成物に含まれる

ＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が、５７．０、７７．０、８５．０、８２．５モルパー

セントとなる場合があったこと。 

ウ そして、本件訂正により、本件発明１の化合物のうちのＨＦＯ－１２３４ｙ10 

ｆの含有量の下限が７７．０モルパーセントと定められたことになるが、前記ア(ｲ)

及びイのとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものである。しかる

ところ、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認

められないから、本件訂正により、本件発明１に関し、新たな技術的事項が付加さ

れたということはできない。 15 

そうすると、本件訂正は、本件発明１に関し、当初技術的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はない。 

(5) 訂正事項２について 

ア 本件発明２に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦ

Ｃ－１４３ａ、およびＨＦＣ－２５４ｅｂ、を含む組成物であって、ＨＦＣ－１４20 

３ａを０．１～０．２重量パーセント、ＨＦＣ－２５４ｅｂを０．７～１．９重量

パーセント以下で含有する組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１

２３４ｙｆと、０．１～０．２重量パーセントのＨＦＣ－１４３ａと、０．７～１．

９重量パーセントのＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物であれば足り、ＨＦＯ－１２

３４ｙｆがいかなる量であっても当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。 25 

イ 前記ア及び前記(4)ア(ｲ)の各記載を踏まえると、本件における当初技術的事
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項の内容は、次のとおりである。①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、そ

の過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ

－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純

物が、追加の化合物として少量存在し得ること、②本件発明２においては、追加の

化合物として、０．１～０．２重量パーセントのＨＦＣ－１４３ａと、０．７～１．5 

９重量パーセントのＨＦＣ－２５４ｅｂが含まれること、③本件発明２の実施例と

なり得る組成物に含まれるＨＦＯ－１２３４ｙｆの量が、５７．０、７７．０、８

５．０、８２．５モルパーセントとなる場合があったこと。 

ウ そして、本件訂正により、本件発明２の化合物のうちのＨＦＯ－１２３４ｙ

ｆの含有量の下限が８２．５モルパーセントと定められたことになるが、前記イ及10 

び前記(4)ア(ｲ)のとおり、この数値自体は本件明細書に記載されていたものであり、

また、本件明細書の記載に照らしても当該数値に格別の技術的意義があるとは認め

られないから、前記(4)ウと同様の理由により、本件訂正は、本件発明２に関し、当

初技術的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はない。 

(6) 小括 15 

したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項

を導入しないものというべきである。 

 ３ 取消事由について 

 以上によれば、本件訂正は「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」されたものと認めることになるから、本件訂正が特許法１３４条20 

の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に適合しないとした本件審決

の判断は誤りであり、原告の主張する取消事由１（訂正要件適合性に係る判断の誤

り）には理由がある。 

 また、取消事由２についても、サポート要件違反の判断の対象となる発明は、本

件訂正発明となるべきところ、本件審決は、本件発明について判断をしているので25 

あるから、取消しを免れない。 
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第６ 結論 

 以上の次第で、原告の請求は理由があるからこれを認容することとして、主文の

とおり判決する。 
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別紙「特許公報」（省略） 

 


