
平成１５年（行ケ）第３３０号　審決取消請求事件（平成１６年１月２１日口頭弁
論終結）
　　　　　　　　　　判　　　　決
　　　　　　　原　　　告　  　　　エスケー化研株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁理士　　鈴　木　崇　生
　　　　　　　同　　　　　　　　　尾　崎　雄　三
　　　　　　　同　　　　　　　　　梶　崎　弘　一
　　　　　　　同　　　　　　　　　光　吉　利　之
　　　　　　　同　　　　　　　　　村　田　美由紀
　　　　　　　被　　　告　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　　　　指定代理人　　　　　雨　宮　弘　治
　　　　　　　同　　　　　　　　　西　川　和　子
              同　　　　　　　　　佐　藤　　　修
　　　　　　　同　　　　　　　　　一　色　由美子
              同　　　　　　　　　伊　藤　三　男
　　　　　　　　　　主　　　　文
          　特許庁が訂正２００３－３９０３４号事件について平成１５年６月１
７日にした審決を取り消す。
          　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
    　原告は，発明の名称を「水性塗料用低汚染化剤，低汚染型水性塗料組成物及
びその使用方法」とする特許第３０７３７７５号発明（平成１０年７月２１日出願
〔国内優先日平成９年７月２４日〕，平成１２年６月２日設定登録，以下，「本件
発明」といい，その特許を「本件特許」という。）の特許権者である。
    　本件特許につき，特許異議の申立てがされ，特許庁に異議２００１－７０４
１２号事件（以下「本件異議事件」という。）として係属したところ，原告は，本
件特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の
範囲の記載等の訂正の請求をした。特許庁は，上記事件につき審理した結果，平成
１４年１月２９日，「訂正を認める。特許第３０７３７７５号の請求項１ないし１
０に係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件異議決定」という。）をし，そ
の謄本は，同年２月１５日，原告に送達された。
    　原告は，同年３月６日，本件異議決定の取消請求訴訟（当庁同年（行ケ）第
１１１号事件，以下「別件訴訟」という。）を提起した後，平成１５年２月１９
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
求める訂正審判の請求をし，特許庁に訂正２００３－３９０３４号事件として係属
した。特許庁は，上記事件につき審理した結果，同年６月１７日，「本件審判の請
求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２７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)　設定登録時のもの（以下，その明細書を「登録明細書」という。）
      【請求項１】少なくとも１個のポリオキシアルキレン基及びアルコキシル基
を有するアルコキシシランの変性縮合物であり，前記ポリオキシアルキレン基の繰
り返し単位の炭素数が１～４，前記アルコキシル基の炭素数が１～４であることを
特徴とする水性塗料用低汚染化剤。
      （【請求項２】～【請求項１０】は省略。以下，上記【請求項１】の発明を
「本件発明１」という。）
  (2)　本件訂正に係るもの（以下，その明細書を「訂正明細書」という。なお，訂
正箇所を下線で示す。）
      【請求項１】少なくとも１個の繰り返し単位の炭素数が２，平均分子量１５
０～２０００のポリオキシエチレン基及びアルコキシル基を有するアルコキシシラ
ンの変性縮合物（Ｓｉ－Ｃ結合を有するものを除く）であり，水を含有せず，前記
アルコキシル基の炭素数が１～４であることを特徴とする使用時に混合する水分散
性の水性塗料用低汚染化剤（水溶化されたものを除く） 。
      （【請求項２】～【請求項１０】は省略。以下，上記【請求項１】の発明を



「本件訂正発明１」という。）
  ３　審決の理由
      審決は，別添審決謄本写しのとおり，特許請求の範囲の減縮を目的としてさ
れた，本件訂正発明１に係る「（水溶化されたものを除く）」を追加する訂正事項
（以下「本件訂正事項」という。）は，水性塗料用低汚染化剤が水溶化されていな
いものであることを示すところ，登録明細書には，当該低汚染化剤が水溶化されて
いないものであるとの記載がないこと等からすれば，当該事項は，登録明細書又は
図面に記載された範囲内のものとすることはできないから，本件訂正事項に係る本
件訂正は，特許法１２６条２項の規定を満足するものでないとした。
第３　原告主張の審決取消事由
    　審決は，本件訂正事項の解釈を誤り（取消事由１），また，本件訂正を不適
法とした根拠となる法令の適用を誤り（取消事由２），さらに，本件訂正に係る他
の訂正事項について審理不尽の違法を犯した（取消事由３）ものであるから，違法
として取り消されるべきである。
  １　取消事由１（本件訂正事項の解釈の誤り）
  (1)　審決は，本件訂正事項の意義について，「『水溶化されたものを除く』とい
う表現における『水溶化されたもの』は『水溶性化合物』に限られるものとするこ
とはできず，前記表現は，『水溶化の程度を問わず，水溶化されたといいうるもの
はすべて除く』の意味と解され，『エマルションまで除くものではなく，水溶性化
合物を除外するにすぎない』と解することはできない」（審決謄本４頁第１段落）
と解釈したが，誤りである。本件訂正事項に係る「水溶化されたものを除く」と
は，エマルションを形成する化合物と水溶性化合物との中から，後者のみを除くと
いう意味に解釈されるべきであるから，特許請求の範囲の減縮に該当し，何ら新規
事項の追加に当たるものではない。
  (2)　学術用語として「水溶化」という用語は存在しないから，「水溶化」という
語の解釈に当たっては，当業者の有する一般的技術常識に基づいてその意義を解釈
すべきであるところ，「広辞苑第５版」（甲６）によれば，「水溶」とは「水に溶
けること」（１４１２頁）であるとされ，また，「化」とは「形や性質が変わるこ
と。かえること」（４２３頁）であるとされているから，「水溶化」とは，「水に
溶けない物の性質を水に溶ける性質にかえること」を意味するものであると理解さ
れる。そうだとすると，「水溶化されたもの」とは，「水溶化された化合物」，す
なわち，学術用語である「水溶性化合物」と同義であると解するのが，最も自然か
つ一般的な解釈であるというべきである。
      　他方，「エマルション」（「エマルジョン」ともいう。）とは，「乳濁液
ともいう。液体中に液体粒子がコロイド粒子あるいはそれよりも粗大な粒子として
分散して乳状をなすもの（分散系）」（昭和６２年１０月１２日岩波書店発行「岩
波理化学辞典第４版」〔甲７〕の１４３頁），「⇒コロイド；乳化重合；ラテック
ス」（平成６年９月３０日丸善発行「Maruzen高分子大辞典」〔甲８〕の１３０頁）
と説明されているとおり，「乳濁液」，「コロイド」と同義であるところ，この
「エマルション」は，上記のような意味での「水溶化されたもの」，すなわち「水
溶性化合物」の溶液とは明確に区別される。
      　また，本件異議事件及び別件訴訟において特許法２９条の２に規定する引
用例とされた特開平９－２２１６１１号（甲４）の明細書（以下「先願明細書」と
いう。）においては，「水溶化」という語が使用されているところ，そこでは，エ
マルション，乳濁液，コロイドと「水溶化」とは明確に区別されて使用されている
から，先願明細書にいう「水溶化された」とは，学術用語である「水溶性の」と同
義であって，コロイド液であるエマルションを含まない概念であることは明らかで
ある。
      　さらに，本件発明の属する水性塗料の技術分野における一般的技術常識を
示す文献（昭和６１年２月２４日財団法人日本規格協会発行「塗料のおはなし」
〔甲９〕，昭和４９年５月２５日高分子刊行会発行「新高分子文庫７・塗料用合成
樹脂入門」〔甲１０〕）や，それぞれ異なる企業の出願による水性塗料の技術分野
に関する特許公報（甲１１～１９）においても，エマルション（乳濁液，分散液）
と水溶液とは異なる性質を示すものとして明確に区別して使用されている。さら
に，一般的な辞典類（昭和３９年２月１５日共立出版発行「化学大辞典８縮刷版」
〔甲２１〕，同年３月１５日発行「化学大辞典９縮刷版」〔甲２２〕，昭和６２年
１０月１２日岩波書店発行「岩波理化学辞典第４版」〔甲２３〕）においても，
「分散」（甲２１の１７８，１７９頁，甲２３の２枚目）と，「溶液」（甲２２の



３９３，３９４頁，甲２３の３枚目）とは完全に別項で説明されており，「溶
液」，「溶解」と「分散」とが異なる概念であることも明らかである。
      　以上によれば，本件訂正事項に係る「水溶化されたもの」とは，「水溶性
化合物」と同義であると解すべきであって，コロイド液であるエマルションを形成
する化合物までもが含まれるものではないというべきであるから，審決の上記解釈
は，誤りである。
  (3)　審決は，「一般的な概念としては，溶液と分散液は別異の概念である」との
請求人（原告）の主張に対し，「資料５，６，７（注，甲２１～２３）で溶液或い
は溶解が分散または分散系と別の項で説明されていること，および，資料８（注，
昭和６３年１２月２０日高分子刊行会発行『高分子ラテックス（新高分子文庫２
６）』〔甲２４〕）で高分子溶液と高分子ラテックスが異なる存在形態として説明
されていることを根拠とするものであるが，同じ概念でも別の項で説明されること
はあるから，前者の別の項で説明されていることは必ずしも概念として異なること
を示すものといえず，後者の存在形態の説明は，単に高分子溶液と高分子ラテック
スの存在形態を説明したものであり，『溶液』と『分散液』を定義するものでない
から，当該説明が溶液と分散液が別異の概念であることを示しているとすることは
でき」ない（審決謄本３頁第４段落）と判断した。
      　しかしながら，甲２１～２３のような辞典類において，同じ概念を別の項
目で説明することが回避されるべきものであることは一般常識に属することであっ
て，審決の「同じ概念でも別の項で説明されることはあるから，前者の別の項で説
明されていることは必ずしも概念として異なることを示すものといえず」との判断
は，失当というほかはない。また，甲２４は，塗料などに使用される高分子ラテッ
クス（エマルション）の存在形態に関する一般常識を示したものであり，高分子溶
液と高分子ラテックス（エマルション）との相違を十分に説明するものであるか
ら，この点においても審決の上記判断は誤りである。
  (4)　他方，審決は，甲２１に，「粒子が高分子の場合はコロイド溶液であり，ま
た真の溶液でもある」との記載があること（１７９頁左欄）を，自らの結論の唯一
の積極的な理由付けとしている（審決謄本３頁第４段落）。
      　一般的には，エマルションすなわちコロイドは乳濁液であるのに対し，真
の溶液は透明な液であるとされるから，甲２１の上記記載が意味するところは分か
りにくい面があるが，甲２２の記載を併せて読めば，「粒子が高分子の場合はコロ
イド溶液であり，また真の溶液でもある」とは，タンパク質やデンプン等の水溶性
高分子化合物が水に溶解した状態でコロイドとしての性質を示すという特殊な例を
示したものであると理解することができる。そうすると，当該記載がエマルション
等の乳濁分散液を含む意味でないことは明らかというべきであるから，この記載を
根拠に，本件訂正事項に係る「水溶化されたもの」にはエマルションを形成する化
合物までが含まれるとした審決の判断は，誤りである。
  (5)　別件訴訟において，被告である特許庁長官は，「『水溶化』という用語の通
常の解釈としては，『水溶性』になるように化学変化させると解するのが自然であ
る。特にこれと異なる意味に解すべき根拠はない」（平成１４年９月２日付準備書
面（第１回）〔甲５〕）と主張したにもかかわらず，審決は，上記のとおり，
「『水溶化されたもの』は『水溶性化合物』に限られるものとすることはできず，
前記表現は，『水溶化の程度を問わず，水溶化されたといいうるものはすべて除
く』の意味と解され，『エマルションまで除くものではなく，水溶性化合物を除外
するにすぎない』と解することはできない」と判断したものであって，別件訴訟に
おける主張と矛盾する審決の解釈は，信義則に反するものというべきであり，到底
許されるものではない。
  ２　取消事由２（法令の適用の誤り）
      仮に，本件訂正事項に係る「『水溶化されたものを除く』という表現におけ
る『水溶化されたもの』は『水溶性化合物』に限られるものとすることはできず，
前記表現は，『水溶化の程度を問わず，水溶化されたといいうるものはすべて除
く』の意味と解され，『エマルションまで除くものではなく，水溶性化合物を除外
するにすぎない』と解することはできない」との審決の解釈が正当であるとして
も，その場合，本件訂正審判請求を不成立とする際の根拠法条は，本件訂正事項に
係る本件訂正により，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
したものではなくなったとみれば，訂正後の特許請求の範囲の記載が特許法３６条
６項１号に違反すること，すなわち，同法１２６条４項（独立特許要件違反）とな
るはずであるし，上記訂正により，特許請求の範囲が拡張又は変更されたとみれ



ば，同法１２６条３項（請求の範囲の拡張又は変更の禁止）となるはずである。と
ころが，審決は，同法１２６条２項（新規事項の追加の禁止）を根拠法条としてお
り，法令の適用を誤ったものというべきである。
    　また，特許庁の審査基準においては，「いわゆる『除くクレーム』とする補
正は，新規事項の追加には該当しないものとして取り扱う」（甲２７）と規定され
ており，審決の法令の適用は，特許庁自らが定めた上記基準にも違反している。
  ３　取消事由３（審理不尽の違法）
    　本件訂正における訂正事項は，本件訂正事項のほかにも多岐にわたり，それ
らは，本件発明と先願明細書記載の発明（以下「先願発明」という。）との差異を
基礎付ける事項として意義を有するものであるが，審決は，本件訂正事項以外の訂
正事項について一切審理することなく，本件訂正を不適法としたものであり，審理
不尽の違法がある。
第４　被告の反論
    　審決に原告主張の違法はなく，原告主張の取消事由は，いずれも理由がな
い。
  １　取消事由１（本件訂正事項の解釈の誤り）について
  (1)　原告は，本件訂正事項に係る「水溶化されたものを除く」という表現は，
「水溶性化合物を除く」という意味であり，水溶性化合物と区別される，エマルシ
ョンを形成する化合物まで除く意味ではないと解すべきであるから，審決の本件訂
正事項の解釈は誤りである旨主張する。
      　しかしながら，「水溶化されたものを除く」という表現は，「水溶性にな
るような反応処理を受けたものは，その程度を問わず，すべて除く」の意味と解す
るのが自然であり，「水溶性になるような反応処理を受けたという点で共通し，反
応処理の程度において相違するにすぎない関係にある，水溶性化合物とエマルショ
ンを形成する化合物とは，ともに除く」の意味であると解するのが相当である。そ
の理由は次のとおりである。
      ア　「水溶化」という用語は学術用語として存在しない。
      イ　登録明細書中には，「水溶化されたもの」について定義するところがな
い。
      ウ　「水溶化」という用語は，「水溶性」になるように化学変化させること
と解するのが自然であり，これと異なる意味に解すべき根拠はなく，「水溶性」に
なるように反応処理をすることが「水溶化」であり，反応処理を受けた生成物が
「水溶化されたもの」であると解される。
      エ　「水溶化されたもの」という表現は，水溶化という反応処理を受けたも
のを示すにすぎず，反応処理の程度についてまで限定するものでない。したがっ
て，前記表現は，水溶化という反応処理を１００％達成して得られる水溶性化合物
のみならず，水溶化という反応処理を施したものであれば，その反応処理の程度を
問わず，すべて含むと解するのが自然である。
      オ　水溶化という反応処理を施すと，本件のようなアルコキシシランの変性
縮合物にあっては，その達成の程度によって，水溶性化合物とまではならず，エマ
ルションを形成する化合物が生成される。
      カ　したがって，「水溶化されたものを除く」という表現は，水溶性化合物
とエマルションを形成する化合物は，ともに除くの意味と解される。
  (2)　そして，登録明細書には，ポリオキシエチレン基および炭素数が１～４のア
ルコキシル基を持つアルコキシシランの変性縮合物から成る水性塗料用低汚染化剤
に関して，炭素数が１～４のテトラアルコキシシランの縮合物をポリオキシエチレ
ン基含有化合物と反応させる方法により得られたもののみが記載され，当該方法以
外の方法によって得られたものについては実質的な記載がないところ，炭素数が１
～４のテトラアルコキシシランの縮合物をポリオキシエチレン基含有化合物と反応
させる上記の方法は，アルコキシ基のすべてをポリオキシエチレン基含有化合物と
反応させた場合，水溶性化合物を製造することも可能であると考えられることか
ら，上記方法は，テトラアルコキシシラン縮合物を「水溶性」になるように化学変
化させる，すなわち，水溶化する方法に該当すると解される。したがって，登録明
細書には，「水溶化されたものを除く」もの，すなわち，水溶化されないものが実
質的に記載されているとすることはできないというべきである。
  (3)　以上の解釈は，以下に示すように，先願明細書（甲４）の記載からも支持さ
れるものである。
      　すなわち，先願明細書には，「本発明の水性塗料用樹脂組成物には，前記



（Ａ）成分とともに（Ｂ）成分である一般式（１）：・・・（Ｒ１Ｏ）４－ａ－Ｓｉ－
Ｒ２

ａ　　（１）・・・（式中，Ｒ１は，炭素数１～１０のアルキル基，・・・ａは０
～２の整数・・・）で表わされるシリコン化合物および（または）その部分加水分
解縮合物（以下，シリコン化合物等（ｂ）ともいう）を主成分とする水溶化せしめ
られてなる化合物が使用される」（段落【０１０９】～【０１１１】），「（Ｂ）
成分におけるシリコン化合物等（ｂ）を水溶化する方法にはとくに限定はないが，
水溶化の簡便さ，水溶化物の安定性などの点から・・・該シリコン化合物等（ｂ）
と（ポリ）アルキレンオキシド基を有する化合物とを反応させて水溶化する方
法・・・が好ましい」（段落【０１１９】）と記載され，炭素数が１～４のテトラ
アルコキシシランの縮合物をポリオキシエチレン基含有化合物と反応させる方法が
上記テトラアルコキシシラン縮合物を水溶化する方法であることが示されている。
      　その上で，「前記（Ｂ）成分におけるシリコン化合物等（ｂ）に由来する
部分の含有率は，水への溶解性，水中での安定性の点から前述のごとく３０～９５
％，好ましくは４０～８５％である」（段落【０１４２】）と記載され，水への溶
解性が（Ｂ）成分におけるシリコン化合物等（ｂ）に由来する部分の含有率により
変化すること，換言すれば，水溶化物の水への溶解性は，水溶化物におけるシリコ
ン化合物等（ｂ）に由来する部分の含有率，すなわち，シリコン化合物等（ｂ）の
反応の程度によって変化するものであって，先願明細書にいう水溶化物は，水に完
全に溶解する水溶性化合物のみを示すものでなく，水への各種の溶解性を示す化合
物も含まれることが示されている。
      　さらに，水溶性化合物と水溶化する方法によって得られるものとの関係に
ついては，「（Ｂ）成分におけるシリコン化合物等（ｂ）を水溶化する方法にはと
くに限定はないが，水溶化の簡便さ，水溶化物の安定性などの点から・・・方法が
好ましい」（段落【０１１９】），「前記（Ｂ）成分の固形分濃度は・・・の範囲
が好ましい。固形分濃度が７０％をこえると，水溶化物の安定性が低下してしまう
傾向にあり・・・」（段落【０１４３】）と記載され，水溶化する方法によって得
られるものは「水溶性化合物」でなく「水溶化物」と表現されている上，「前記シ
リコン化合物等（ｂ）とポリアルキレンオキシド基を有する化合物とを反応させる
方法としては，たとえばポリアルキレンオキシドアミン化合物をアルコール中に溶
解しておき，クロロアルキルトリアルコキシシランをゆっくりと加えて反応させ，
水溶性化合物をうるなどの方法があげられる」（段落【０１３５】）との記載にお
いては，「水溶性化合物をうる」の次に「など」と記載されており，水溶性化合物
を得る方法が水溶化物を得る方法の一例であること，すなわち，水溶性化合物が水
溶化する方法で得られるものの一態様にすぎないことが示されている。
  (4)　原告は，コロイド液であるエマルションと溶液とは明確に区別される概念で
あるなどと主張して，本件訂正事項に関する審決の解釈を論難する。
      　しかしながら，エマルション（＝乳濁液，コロイド），エマルション塗
料，水溶液，水溶液塗料，溶液，溶解，分散という用語は，ともに溶媒中に溶質が
分散した状態に係る用語であり，分散状態を区別して表現することが要求される場
合に，異なる表現で示すことは当然であるから，「溶液」と「溶解」と「分散」と
が，区別して，又は，異なるものとして用いられるとの理由によって，それらが異
なる概念であるとすることはできない。
      　「水溶化」という表現は，水溶性になるように反応処理すること，すなわ
ち，反応方法が水溶化という方法であることを示すものであるところ，反応方法は
必ずしも物質の分散状態と対応するものではないから，反応方法の特定が分散状態
に係る概念を規定していると断定することはできない。また，「水溶性」という表
現は，物質の性質が水に溶ける性質であることを示すものであり，反応方法と必ず
しも対応するものではない。したがって，「水溶化された」という表現が「水溶性
の」という表現と同じ意味であるとすることも，「コロイド液であるエマルション
を含まない」という分散状態に係る概念を示しているとすることもできない。
      　また，溶液が溶媒中に溶質が分散した状態に係る用語であることは，原告
の引用する甲９，２１のほか，平成８年３月２８日日刊工業新聞社発行「理工学辞
典」（乙１），平成元年１０月２０日東京化学同人発行「化学大辞典」（乙２）に
よっても示されるところである。
      　以上によれば，「水溶化された」は，学術用語である「水溶性の」と同義
であり，コロイド液であるエマルションを含まない概念であるとする原告の主張は
誤りである。
  (5)  原告は，別件訴訟における被告の主張と審決の解釈とが矛盾しており，信義



則に違反するとも主張する。
      　しかしながら，別件訴訟の被告準備書面（甲５）において，被告は，「水
溶性化合物」について言及していない。また，同準備書面では，シリコン化合物等
（ｂ）と（ポリ）アルキレンオキシド基を有する化合物とを反応させて水溶化する
方法のような反応処理をすることが水溶化であり，反応処理を受けた生成物が「水
溶化」された化合物であると主張しているにすぎず，上記「水溶化されたもの」と
いう表現における水溶化の程度については言及していないから，上記「水溶化され
たもの」が，水溶化という反応処理が１００％達成された「水溶性化合物」のみを
示すとの主張はしていない。
      　したがって，別件訴訟における被告の主張と審決の解釈とは何ら矛盾して
おらず，信義則に反するとの原告の主張は失当である。
  (6)　以上によれば，登録明細書にエマルションを形成し得る化合物が記載されて
いるとの原告の主張を斟酌しても，当該主張は，本件訂正後において除外されるも
のであるエマルションを形成し得る化合物が登録明細書に記載されていることをい
うにすぎず，登録明細書に，水溶化されない「水溶化されたものを除く」ものが実
質的に記載されているとするものではないから，「水性塗料用低汚染化剤（水溶化
されたものを除く）」が，登録明細書に記載された範囲内のものであるとすること
はできない。したがって，結局，本件訂正事項に係る本件訂正は，特許法１２６条
２項（新規事項の追加の禁止）に違反するといわざるを得ず，審決の判断は正当と
いうべきである。
  ２　取消事由２（法令の適用の誤り）について
    　原告は，審決が特許法１２６条４項又は３項ではなく，同条２項を根拠法条
としたのは，法令の適用を誤ったものである旨主張する。
    　しかしながら，特許法１２６条２項の規定は，同条１項ただし書に該当する
訂正であっても，その訂正は願書に添付した明細書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いうものであり，その適用について同条３項及び
４項を満足するものに限るとする理由はない。そして，本件訂正事項に係る「水性
塗料用低汚染化剤（水溶化されたものを除く）」とする訂正は，本件訂正前の「水
性塗料用低汚染化剤」に「（水溶化されたものを除く）」との限定を付与するもの
であるという点において，形式的には特許請求の範囲を減縮を目的とするものであ
ると解することができるものの，その内容は，上記１のとおり，実質的に，登録明
細書に記載した事項の範囲内であるとすることができない内容であり，同条２項の
規定を満足するものでないことは明らかである。
    　また，本件訂正事項については，原告主張の審査基準（甲２７）に照らして
も，新規事項の追加に当たらないとされる例外に該当するとすることはできない。
すなわち，上記審査基準は，訂正後の「除くクレーム」で表現される内容が，訂正
前の明細書に記載した事項の範囲内のものであることを前提としていると解される
から，本件訂正事項のように，訂正後の「除く」を付した内容が，訂正前の明細書
に実質的に記載されておらず，訂正前の明細書に記載した事項の範囲内であるとす
ることができない場合についてまで，例外として許容するものではないというべき
である。さらに，上記審査基準は，発明の適正な保護という観点から，明確な事項
のみを除外する場合に例外として「除くクレーム」を認めるという趣旨であると解
されるところ，本件訂正事項に係る「水溶化されたもの」という用語は，学術用語
等，発明を規定する用語として確立した用語ではない上，別件訴訟においてその解
釈が争われ，結論が得られていない用語を意識的に用いたものであって，除外され
る内容が明りょうであるとすることができないものであるから，その点でも，本件
訂正事項を上記審査基準に係る例外に該当するとすることはできない。
    　以上によれば，本件訂正は，特許法１２６条２項の規定を満足するものでな
いとした審決に法令の適用の誤りはないから，原告の上記主張は失当である。
  ３　取消事由３（審理不尽の違法）について
    　原告は，本件訂正事項以外の訂正事項について一切審理することなく，本件
訂正を不適法とした審決には，審理不尽の違法がある旨主張する。
    　しかしながら，本件訂正は，本件訂正事項に係る訂正を含むものであるとこ
ろ，当該訂正が新規事項の追加に該当し許容されるものでないことは，上記１のと
おりであり，そうとすれば，本件訂正事項以外の訂正事項をいかに検討したとして
も，それによって，本件訂正が認められることはあり得ないのであるから，審理不
尽であるとの原告の主張は失当である。
第５　当裁判所の判断



  １　取消事由１（本件訂正事項の解釈の誤り）について
  (1)　審決は，「訂正後の請求項１に係る『（水溶化されたものを除く）』を追加
する訂正事項（注，本件訂正事項）は，水性塗料用低汚染化剤が水溶化されていな
いものであることを示すものであるところ，訂正前の願書に添付された明細書
（注，登録明細書）には，当該低汚染化剤が水溶化されていないものであるとの記
載はなく，当該低汚染化剤の水中での分散状態に関する唯一の記載である『本発明
の低汚染化剤は，・・・水中での分散性が向上するため表面への配向性に優れ，親
水性の塗膜表面が形成され，優れた非汚染性を有することがわかった。』（公報
〔注，甲２〕１６欄４４～４８行参照）との記載も，低汚染化剤の分散性が向上し
たことを示すにとどまり，分散性がどのような状態であるのかまでは明らかにして
いないから，当該分散性が水溶化していないものの示す分散であると断定すること
はできないうえに，当該低汚染化剤の製造方法が特開平９－２２１６１１号公報
（先願明細書）に水溶化する方法として記載されたものと区別できないものである
ことを考慮すると，前記分散性は水溶化されたものの分散性を示していると解する
ことも可能であるから，前記した唯一の記載が，水溶化されていないものの分散性
を示している，すなわち，低汚染化剤が水溶化されていないものであることを示し
ていると断定することはできない。したがって，訂正後の請求項１に規定された
『水性塗料用低汚染化剤（水溶化されたものを除く）』が，訂正前の願書に添付し
た明細書または図面に記載された範囲内のものであるとすることはできない」（審
決謄本２頁最終段落～３頁第２段落）と説示して，「本件訂正は，特許法第１２６
条第２項の規定を満足するものでなく，認めることができない」（同４頁最終段
落）と判断した。
      　以上に加え，審決が，請求人（原告）の「『水溶化されたものを除く』と
の構成は，エマルションまで除くものではなく，あくまで，分散液の１下位概念で
ある『水溶性化合物』を除外するにすぎません」（審決謄本３頁第３段落）との意
見に対し，「『水溶化されたものを除く』という表現における『水溶化されたも
の』は『水溶性化合物』に限られるものとすることはできず，前記表現は，『水溶
化の程度を問わず，水溶化されたといいうるものはすべて除く』の意味と解され，
『エマルションまで除くものではなく，水溶性化合物を除外するにすぎない』と解
することはできない」（同４頁第１段落）と説示していることからすれば，審決
は，本件訂正事項に係る「水溶化されたものを除く」の意義について，「水溶化の
程度を問わず，水溶化されたといいうるものはすべて除く」の意味であると解釈し
た上で，登録明細書には，「水溶化の程度を問わず，水溶化されたといいうるも
の」ではない「分散性」のものが記載されているとは認められないから，本件訂正
事項に係る本件訂正は，登録明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてした
ものとは認められない旨判断したものであると解される。
  (2)　上記のとおり，審決の判断は，本件訂正事項に係る「水溶化されたものを除
く」の意義について，「水溶化の程度を問わず，水溶化されたといいうるものはす
べて除く」の意味であると解釈することを前提とし，被告もその旨主張するとこ
ろ，原告は，上記「水溶化されたものを除く」とは，「水溶性化合物を除く」との
意味に解釈されるべきであって，特許請求の範囲の減縮に該当し，何ら新規事項の
追加に当たるものではないから，本件訂正事項に係る本件訂正を不適法とした審決
の上記判断は誤りである旨主張するので，以下，訂正明細書（甲３の２）の記載に
基づき，本件訂正事項の意義について検討する。
      ア　本件においては，「水溶化」という用語が，学術用語（特許法施行規則
様式２９備考７参照）ではないことは当事者間に争いがないところ，被告は，「水
溶化」とは，「水溶性になるように化学変化させること」であり，「水溶化された
もの」とは，「水溶化という反応処理を施したものであれば，その反応処理の程度
を問わず，すべて含む」ものであると解するのが自然である旨主張する（上記第４
の１(1)）。
        　しかしながら，「水溶化されたもの」という語の通常の用例からみて，
水溶化という処理方法を規定したものではあっても，処理の結果得られた生成物の
性質を必ずしも規定するものではないとの被告の解釈（上記第４の１(5）参照）は
いささか分かりにくく，「水溶性になるように化学変化させること」が「水溶化」
であるとしつつ，結果として得られた生成物が水溶性にならない場合においても，
当該化学変化を水溶化ということができるのかという疑問があるというべきであ
る。さらに，「広辞苑第５版」（甲６）によれば，「水溶」とは「水に溶けるこ
と」（１４１２頁）であるとされ，また，「化」とは「形や性質が変わること。か



えること」（４２３頁）であるとされており，「水溶化」とは，「水に溶けない物
の性質を水に溶ける性質にかえること」を意味するものであると理解し得ることか
らすれば，「水溶化されたもの」とは，被告の上記主張とは異なり，処理の結果得
られた生成物の性質を規定したものであると解する余地も十分にあるというべきで
あって，少なくとも，被告が主張するように，「水溶化されたもの」とは，「水溶
化という反応処理を施したものであれば，その反応処理の程度を問わず，すべて含
むと解するのが自然である」とまでいうことはできない。
        　他方，原告は，「水溶化されたもの」とは，「水溶化された化合物」，
すなわち，学術用語である「水溶性化合物」と同義であると解するのが自然である
旨主張する（上記第３の１(2)）が，これについても，「水溶化されたもの」が学術
用語である「水溶性化合物」と同義であれば，端的にそのように記載すれば足りる
のに，本件訂正に当たり，あえて，「水溶性化合物」という学術用語を用いなかっ
た以上は，それとは異なる意味を有すると解する余地があるというべきであるか
ら，結局，本件訂正事項に係る「水溶化されたもの」の意義については，訂正明細
書の特許請求の範囲の記載だけからは，文言上一義的に明確に理解することができ
るとはいえない。
      イ　そこで，本件訂正事項の意義を解釈するため，訂正明細書の発明の詳細
な説明の記載を参酌する。
        　訂正明細書（甲３の２）の発明の詳細な説明には，本件訂正発明１の低
汚染化剤の具体的な製造方法として，「たとえばアルコキシランの縮合物の１種又
は２種以上の混合物を，ポリオキシアルキレン基含有化合物の１種又は２種以上で
エステル交換反応させる方法，カップリング剤を用いて付加反応させる方法等が例
示される」（６頁「（１）水性塗料用汚染化剤について」の項）との記載に続け
て，「ⅰ）エステル交換反応」及び「ⅱ）カップリング剤による付加反応」の説明
（６頁～９頁）が記載されている。上記のエステル交換反応及びカップリング剤に
よる付加反応は，いずれも，被告主張に係る「水溶性になるように化学変化させ
る」反応処理に該当するところ，「本発明の低汚染化剤の製造方法としては・・・
方法は特に限定なく使用可能である」（６頁「（１）水性塗料用汚染化剤につい
て」の項）との記載にもかかわらず，訂正明細書中には，上記「水溶性になるよう
に化学変化させる」反応処理に該当しない製造方法については，実質的な記載は見
受けられない。そして，上記のアルコキシシランの縮合物とポリオキシアルキレン
基を含有する化合物とを反応させる方法については，ポリオキシアルキレン基の繰
返し単位の数，アルコキシシランの縮合物における反応箇所の数には幅があり得る
ことからすれば，当業者は，それによって得られた変成縮合物が「水溶性」（分子
単位で水中に分散可能な性質）を持つ場合と，水中でエマルションを形成する性質
を持つ場合の双方が想定されているものと理解するものというべきである。
        　また，訂正明細書には，「本発明の低汚染化剤は，樹脂との相溶性が良
好となり，高い光沢値が得られる。さらに，水中での分散性が向上するため表面へ
の配向性に優れ，親水性の塗膜表面が形成され，優れた非汚染性を有することがわ
かった」（２０頁）との記載があり，ここで「分散性」とあるのは，エマルション
になっている場合があることを示しているものと理解される。
        　ところで，本件訂正発明１の特許請求の範囲は，「少なくとも１個の繰
り返し単位の炭素数が２，平均分子量１５０～２０００のポリオキシエチレン基及
びアルコキシル基を有するアルコキシシランの変性縮合物（Ｓｉ－Ｃ結合を有する
ものを除く）であり，水を含有せず，前記アルコキシル基の炭素数が１～４である
ことを特徴とする使用時に混合する水分散性の水性塗料用低汚染化剤（水溶化され
たものを除く） 」（上記第２の２(2)）であるから，被告主張のように，「水溶化
されたもの」が「水溶化という反応処理を施したものであれば，その反応処理の程
度を問わず，すべて含む」ものであると解釈したとすると，本件訂正発明１の水性
塗料用低汚染化剤は，「（水溶化されたものを除く）」という本件訂正事項を付加
することによって，エマルションを形成する化合物になる場合を含め，規定した物
質がすべて除かれてしまうか，又は，登録明細書に記載されていない全く別の方法
によって当該低汚染化剤を生成するという新規事項を付加したことによって，本件
訂正発明１それ自体が無に帰してしまうという極めて不合理な結果を生ずることに
なる。
        　これに対し，原告主張のように，「水溶化されたもの」が「水溶性化合
物」と同義であると解すれば，上記のアルコキシシランの縮合物とポリオキシアル
キレン基を含有する化合物とを反応させる方法によって得られた生成物のうち，水



溶性化合物となった場合を除外し，特許請求の範囲を，当該生成物がエマルション
を形成する化合物となる場合のみに限定するとの趣旨であると合理的に理解するこ
とができ，以上の点は，訂正明細書に接した当業者が容易に理解するところである
と認められる。
        　以上によれば，本件訂正事項に係る「（水溶化されたものを除く）」と
は，「（水溶性化合物を除く）」の意味であると解するのが相当である。
      ウ　これに対し，被告は，審決の上記解釈は，先願明細書における「水溶
化」の用語法によっても支持される旨主張する。
        　しかしながら，そもそも，本件訂正事項の解釈は，訂正明細書の記載と
当業者の技術常識に即して行われるべきものであり，その際，先願明細書の記載
は，当業者の技術常識を推知する一つの資料にはなるとしても，それ以上の意味は
持たないというべきところ，本件においては，先願明細書における用語法が当業者
の技術常識となっているとは，到底認めることができない。そうすると，仮に，被
告主張のように，先願明細書における「水溶化」の語に関しては，「水溶化という
反応処理を施したものであれば，その反応処理の程度を問わず，すべて含む」もの
と解釈するのが相当であったとしても，それによって訂正明細書における本件訂正
事項の解釈が左右される理由はないから，被告の上記主張は，採用の限りではな
い。
      エ　また，被告は，溶液とエマルションとは必ずしも概念的に截然と区別す
ることができない旨主張し，審決も，「粒子が高分子の場合はコロイド溶液であ
り，また真の溶液でもある」との甲２４の記述を引用する（審決謄本３頁第４段
落）。
        　確かに，高分子の場合には，その分子の大きさにより１分子でコロイド
を形成する場合も想定され，そうした場合には，「コロイド溶液であり，また，真
の溶液でもある」と言い得るものと考えられる。しかしながら，本件訂正発明１の
低汚染化剤は，特許請求の範囲に規定されるとおり，平均分子量１５０～２０００
のものである（なお，発明の詳細な説明中，合成例１〔甲３の２の１５頁下から第
３段落〕の低汚染化剤は，分子量１０００～２０００程度のものであると認められ
る。）ことからすれば，１分子単位で分散してコロイド状態になるほど大きな高分
子化合物ではないと認められるから，本件において，実際に，「水溶性化合物」と
「エマルションを形成する化合物」とが区別できないとの問題があるわけではな
い。したがって，被告の上記主張は，上記イの判断を左右するに足りないというほ
かはない。
  (3)　以上によれば，本件訂正事項に係る「（水溶化されたものを除く）」とは，
「（水溶性化合物を除く）」と同義であると解すべきであるのに，これを「（水溶
化の程度を問わず，水溶化されたといいうるものはすべて除く）」の意味であると
解した審決の解釈は誤りであるといわざるを得ず，審決のこの誤りが，本件訂正事
項に係る本件訂正は登録明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたもの
とは認められないとの審決の結論に影響を及ぼしたことは明らかであるから，原告
の取消事由１の主張は理由がある。
  ２　よって，その余の点について判断するまでもなく，審決は取消しを免れず，
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。
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