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平成２０年１０月３０日判決言渡

平成１９年（行ケ）第１０３３５号審決取消請求事件（特許）

口頭弁論終結日 平成２０年９月２５日

判 決

原 告 ケンブリッジ テクノロジー，インク.

同訴訟代理人弁理士 廣 江 武 典

武 川 隆 宣

高 荒 新 一

西 尾 務

神 谷 英 昭

服 部 素 明

被 告 特 許 庁 長 官

同 指 定 代 理 人 下 中 義 之

小 林 和 男

岩 﨑 伸 二

江 塚 政 弘

主 文

１ 特許庁が不服２００４－２５８５７号事件について

平成１９年５月２５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，米国法人である原告が 「回転要素の角位置を決定する軸ＬＥＤ位置検，

出装置」とする名称の発明につき特許出願したところ，拒絶査定を受けたので，こ

れを不服として審判請求をしたが，請求不成立の審決を受けたことから，その取消

しを求めた事案である。

争点は，①増項補正の許否，特許請求の範囲の補正の許否，②本願発明が，特開

昭６３－６４１７号公報（甲１。以下「刊行物１」という ）及び特開昭６０－１。

（ 。 「 」 。） （ ，７１４６２号公報 甲２ 以下 刊行物２ という に記載された各発明 以下

順に「刊行物１発明 「刊行物２発明」という ）との関係で進歩性を有するかど」， 。

うか（特許法２９条２項）である。

なお，上記括弧内の言い換えは，審決を引用する場合等を含めて用い，以下で用いる他の言

い換えも同様とする。

１ 特許庁における手続の経緯

原告は，１９９８年（平成１０年）４月１７日の優先権（米国）を主張し，同年

１０月２１日，名称を「回転要素の角位置を決定する軸ＬＥＤ位置検出装置」とす

る発明について国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ９８／２２２３４）をし（国内公表は平成

１４年４月２３日。特表２００２－５１２３６４号。特願２０００－５４４９８９

号 ，平成１２年１０月２日に日本国特許庁に翻訳文を提出したが（甲３ ，平成１） ）

， 。６年９月１４日に拒絶査定を受けたので 同年１２月１７日に不服審判請求をした

特許庁はこれを不服２００４－２５８５７号事件として審理し，その手続内で，

原告は，平成１７年１月１７日に２度にわたって特許請求の範囲を変更する各補正

（受付番号５０５０００６９８３４号及び５０５０００７５４９６号。以下「本件

各補正」といい，各補正につき「本件第１補正」及び「本件第２補正」という。本

件第２補正は，本件第１補正と差し換えるためにされたものであった ）を行った。

が 甲５ ６ 特許庁は 平成１９年５月２５日 本件各補正を却下した上で 本（ ， ）， ， ， ，「

件審判の請求は，成り立たない 」との審決を行い，その謄本は，同年６月１１日。

に原告に送達された。
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なお，出訴期間として９０日が附加された。

２ 本件各補正前の特許請求の範囲

本件第１補正前の特許請求の範囲は，次のとおりである（甲４。平成１６年８月

９日付けの手続補正書〔甲４〕による補正〔以下「審査時補正」という 〕後のも。

の。この請求項１に係る発明を「本願発明」という 。。）

「 請求項１】軸方向に延びている長軸を有した回転要素の角位置を決定するための位置検【

出装置（１０）であって，

実質的に該長軸に沿った方向に均等な広角光界を提供する該長軸上に配置された単一の光源

（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように該長軸を中心として少なくとも１対

の対角的に配置され前記回転要素の周囲で整合されている，電気的に接続された複数の光セン

サー（４２，４４）と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長軸周囲にて前記単一

の光源（４６）とは長軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対の対角的に配置さ

れた光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長軸周囲を共に回転する光ブロック部材（３０）を含んでおり，

該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の光セン

サー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，該光ブロック部材（３０）と前記複数の

光センサー（４２，４４）との間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，前記電気線形出力信

号は該光ブロック部材（３０）の回転位置と相関関係にあり，

（ ， ） ，前記複数の光センサー ４２ ４４ のそれぞれは所定の形状を有した感光面を含んでおり

該光ブロック部材（３０）は少なくとも１対の対角的に配置された光ブロック部品で構成され

ており，該光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサー（４２，４４）の一つの前

記感光面の所定の形状と実質的にマッチするように形状化されており，
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本位置検出装置はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された光

センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための出力

手段（５２）と，前記回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を合

算する手段（５２）とを含んでいる，

ことを特徴とする位置検出装置。

【請求項２】複数の光センサーは４体の扇型光センサーで構成されており，２対で対角的に配

置されており，電気的に接続されていることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項３】単一の光源は１個の光発生器と，該光発生器をカバーする湾曲窓とを含んでいる

ことを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項４】湾曲窓は，単一の光源を光ブロック部材と複数の光センサーに向けて前方に全角

的に均等な強度で光を提供する点光源として作用させ，単一の光源を広角光発生器として作用

させることのできる屈折特性を備えていることを特徴とする請求項３記載の位置検出装置。

【請求項５】軸方向に延びている長軸を有した回転要素の角位置を決定するための位置検出装

置（１０）であって，

実質的に該長軸に沿った方向に均等な広角光界を提供する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい

る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された複数の光センサー（４２，４４）

と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長軸周囲にて前記単一

の光源（４６）とは長軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対の対角的に配置さ

れた光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長軸周囲を共に回転する光ブロック部材（３０）を含んでおり，

該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の光セン

サー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロック部



- 5 -

材（３０）の回転位置と相関関係にあり，

前記単一の光源（４６）と前記複数の光センサー（４２，４４）との間の間隙には該光ブロ

ック部材（３０）以外には障害物が存在せず，前記単一の光源（４６）からの光は，少なくと

も該光ブロック部材がブロックしない該光センサー部分を他の物体を通過することなく直接的

に照射し，

該光ブロック部材（３０）は蝶形であり，自身の剛性を維持する手段を含んでおり，該剛性

維持手段は少なくとも１体の剛性リブ体を含んでおり，

本位置検出装置（１０）はさらに，少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続され

た光センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための

出力手段（５２）と，前記回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力

を合算する手段（５２）とを含んでいる，

ことを特徴とする位置検出装置。

【請求項６】光ブロック部材の別面と光センサーとの間の間隙は約０.００５インチから０.０

１０インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項７】単一の光源の光発生器と複数の光センサーとの間の間隙は約０.１インチから０.

１５インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項８】光ブロック部材はプラスチック製であることを特徴とする請求項５記載の位置検

出装置。

【請求項９】光ブロック部材は非反射で不透明な材料製であることを特徴とする請求項５記載

の位置検出装置。

【請求項１０】光ブロック部材のそれぞれは複数の光センサーの１つの感光面の所定形状より

も少々大きめであることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１１】軸方向に延びている長軸を有した回転要素の角位置を決定するための位置検出

装置（１０）であって，

実質的に該長軸に沿った方向に均等な広角光界を提供する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい
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る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続されたセンサーの形態の複数の光センサ

ー（４２，４４）と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長軸周囲にて前記単一

の光源（４６）とは長軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対の対角的に配置さ

れた光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長軸周囲を共に回転する光ブロック部材（３０）を含んでおり，

該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）と近接する１面と，前記複数の光セン

サー（４２，４４）と近接する別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロック部

材（３０）の回転位置と相関関係を有しており，

本位置検出装置（１０）はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続

された複数のセンサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領す

るための出力手段（５２）と，前記回転要素の角位置の正確な測定値を提供するために出力値

を相互に対して合算する手段（５２）とを含んでおり，

， ， ，単一の光源は１個の光発生器と 該光発生器をカバーする湾曲窓とを含んでおり 湾曲窓は

単一の光源を光ブロック部材と複数の光センサーに向けて前方に全角的に均等な強度で光を提

供する点光源として作用させ，単一の光源を広角光発生器として作用させることのできる屈折

特性を備えていることを特徴とする位置検出装置。

【請求項１２】軸方向に延びる長軸を有した回転要素の角位置を決定するための位置検出装置

であって，

実質的に該長軸に沿った方向で均等で広角である光界を提供する単一の光源と，

該単一の光源から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されている光セン

サーと，

を含んでおり，前記光センサーは前記長軸周囲にて前記単一の光源とは長軸方向に離れて配置

されており，前記光センサーは電気線形出力信号を提供し，
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本位置検出装置はさらに，前記回転要素に作動式に接続され，前記光センサーを照射する前

記単一の光源からの光の一部を周期的にブロックするために前記長軸の周囲を共に回転する光

ブロック部材を含んでおり，

該光ブロック部材は前記単一の光源と近接する１面と，前記複数の光センサーと近接する別

面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロック部材の回転位置と相関関係を有して

おり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙には該光ブロック部材を除いていかなる障害

物も存在せず，前記単一の光源からの光は，少なくとも該光ブロック部材がブロックしない光

部分に対して他の物体を通過することなく直接的に照射され，該光ブロック部材（３０）と前

記光センサーとの間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，

該光ブロック部材の別面と前記光センサーとの間の間隙は約０.００５インチから０.０１０

インチであり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙は約０.１インチから０.１５インチであり，

前記光センサーからの前記電気線形出力信号を受領し，該電気線形出力信号を利用して前記

回転要素の角位置の正確な測定値を提供する出力手段を含んでいることを特徴とする位置検出

装置 」。

３ 本件各補正後の特許請求の範囲

， （ 。 ，(1) 本件第１補正後の特許請求の範囲は 次のとおりである 甲５ 下線部は

補正部分である 。なお，特許請求の範囲を除くその余の部分については，補正さ。）

れていない。

請求項１ スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置 １「【 】 （

０）であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，限定された回転角で一部回転もしくは一部振動する回転要素の角

位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な
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広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように該長手方向の軸を中心として少なく

とも１対の対角的に配置され前記回転要素の周囲で整合されている，電気的に接続された複数

の光センサー（４２，４４）とを含んでおり，

前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて前記単一の光

源（４６）とは長手方向の軸の方向に離れて配置されており，前記単一の光源（４６）から照

射される光が円周的に均等に光センサー（４２，４４）に到達し，前記少なくとも１対の対角

的に配置された光センサー（４２，４４）は電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長手方向の軸周囲を前記回転要素と共に一部回転もしくは一部振動する蝶形の光ブロック部

材（３０）を含んでおり，

前記蝶形の光ブロック部材 ３０ は前記単一の光源 ４６ から前記複数の光センサー ４（ ） （ ） （

２，４４）に対して照射される前記広角光の一部をブロックし，若しくは前記光ブロック部材

（３０）の不在の場合には光センサー（４２，４４）が前記単一の光源（４６）の広角光に照

射され，

光センサー（４２，４４）の出力する電気線形出力信号は該光ブロック部材（３０）の回転

位置と相関関係にあり，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の

光センサー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，該光ブロック部材（３０）と前記

複数の光センサー（４２，４４）との間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は，少なくとも１対の対角的に配置された光ブロック部品

で構成されており，光ブロック部品のそれぞれの部分は，長軸から放射状に延びる扇形形状を

有しており，それぞれの部分は外周部において相互に接続しておらず，それぞれの光ブロック

部品は前記複数の光検出器の１つの前記感光面の所定形状と一致するように形成されており，

（ ） （ ， ） ， （ ）前記単一の光源 ４６ が光センサー ４２ ４４ を照射する光は 光ブロック部材 ３０
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によって前記周縁部周囲で漏洩することなく遮蔽され，

光ブロック部材（３０）の別面と光センサー（４２，４４）との間の間隙は十分に小さく，

光センサー（３０）に光ブロック部材（３０）のシャープな陰縁が提供されることで，光セン

サー（４２，４４）の出力する電気線形出力信号は該光ブロック部材（３０）の回転位置と正

確な相関関係にあり，

（ ， ） ，前記複数の光センサー ４２ ４４ のそれぞれは所定の形状を有した感光面を含んでおり

前記複数のセンサー（４２，４４）の一つの感光面の所定の形状と該光ブロック部品のそれぞ

れの部分は実質的にマッチするように形成されており，

感光面の扇形の角度は，位置検出装置（１０）が意図する一部回転するときの限定された角

度よりも少々広めになっており，

本位置検出装置はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された光

センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための出力

手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動による誤差をキャ

ンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を合算する手段

（５２）とを含んでいることを特徴とする位置検出器。

【請求項２】 複数の光センサーは４体の扇形光センサーで構成されており，２対で対角的に

配置されており，電気的に接続されていることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項３】 単一の光源は１個の点光源として機能する光発生器と，該光発生器をカバーす

る湾曲窓とを含んでいることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項４】 湾曲窓は，単一の点光源を蝶形の光ブロック部材と複数の光センサーに向けて

前方に全角的に均等な強度で光を提供する点光源として作用させ，単一の点光源を広角光発生

器として作用させることのできる屈折特性を備えていることを特徴とする請求項３記載の位置

検出装置。

【 】 （ ）請求項５ スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置 １０

であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，
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位置検出装置（１０）は，初期の停止位置（角速度ゼロの位置）から限定された回転角で一

部回転もしくは一部振動する回転要素の角位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい

る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された複数の光センサー（４２，４４）

と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて

前記単一の光源（４６）とは長手方向の軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対

の対角的に配置された光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素の軸方向の周囲に作動式

に接続されて前記長手方向の軸周囲を前記回転要素と共に一部回転もしくは一部振動する蝶形

の光ブロック部材（３０）を含んでおり，

蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の光

センサー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロッ

ク部材（３０）の回転位置と相関関係にあり，

前記単一の光源（４６）と前記複数の光センサー（４２，４４）との間の間隙には該光ブロ

ック部材（３０）以外には障害物が存在せず，前記単一の光源（４６）からの光は，少なくと

も該光ブロック部材がブロックしない該光センサー部分を他の物体を通過することなく直接的

に照射し，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は，自身の剛性を維持する手段を含んでおり，該剛性維持

手段は少なくとも１体の剛性リブ体を含んでおり，少なくとも１対の対角的に配置された光ブ

ロック部品で構成されており，光ブロック部品のそれぞれの部分は，長軸から放射状に延びる

扇形形状を有しており，それぞれの部分は外周部において相互に接続しておらず，

本位置検出装置（１０）はさらに，少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続され
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た光センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための

出力手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動による誤差を

キャンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を合算する

手段（５２）とを含んでいる，

ことを特徴とする位置検出装置。

【請求項６】 蝶形の光ブロック部材の別面と光センサーとの間の間隙は約０.００５インチ

から０.０１０インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項７】 単一の光源の光発生器と複数の光センサーとの間の間隙は約０.１インチから

０.１５インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項８】 蝶形の光ブロック部材はプラスチック製であることを特徴とする請求項５記載

の位置検出装置。

【請求項９】 蝶形の光ブロック部材は非反射で不透明な材料製であることを特徴とする請求

項５記載の位置検出装置。

【請求項１０】 蝶形の光ブロック部材のそれぞれは複数の光センサーの１つの感光面の所定

形状よりも少々大きめであることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１１】 スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置（１

０）であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，初期の停止位置（角速度ゼロの位置）から限定された回転角で一

部回転もしくは一部振動する回転要素の角位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい

る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続されたセンサーの形態の複数の光センサ

ー（４２，４４）と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて
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前記単一の光源（４６）とは長手方向の軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対

の対角的に配置された光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長手方向の軸周囲を共に回転する蝶形の光ブロック部材（３０）を含んでおり，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）と近接する１面と，前記複数の

光センサー（４２，４４）と近接する別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロ

ック部材（３０）の回転位置と相関関係を有しており，

本位置検出装置（１０）はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続

された複数のセンサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領す

るための出力手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動によ

る誤差をキャンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を

合算する手段（５２）とを含んでおり，

， ， ，単一の光源は１個の光発生器と 該光発生器をカバーする湾曲窓とを含んでおり 湾曲窓は

単一の光源を光ブロック部材と複数の光センサーに向けて前方に全角的に均等な強度で光を提

供する点光源として作用させ，単一の光源を広角光発生器として作用させることのできる屈折

特性を備えていることを特徴とする位置検出装置。

【請求項１２】 スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置（１

０）であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，初期の停止位置（角速度ゼロの位置）から限定された回転角で一

部回転もしくは一部振動する回転要素の角位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されている光セン

サーと，
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を含んでおり，前記光センサーは前記長手方向の軸周囲にて前記単一の光源とは長手方向の軸

方向に離れて配置されており，前記光センサーは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記回転要素に作動式に接続され，前記光センサーを照射する前

記単一の光源からの光の一部を周期的にブロックするために前記長手方向の軸の周囲を共に回

転する蝶形の光ブロック部材を含んでおり，

該光ブロック部材は前記単一の光源と近接する１面と，前記複数の光センサーと近接する別

面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロック部材の回転位置と相関関係を有して

おり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙には該光ブロック部材を除いていかなる障害

物も存在せず，前記単一の光源からの光は，少なくとも該光ブロック部材がブロックしない光

部分に対して他の物体を通過することなく直接的に照射され，該光ブロック部材（３０）と前

記光センサーとの間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，

該光ブロック部材の別面と前記光センサーとの間の間隙は約０.００５インチから０.０１０

インチであり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙は約０.１インチから０.１５インチであり，

前記光センサーからの前記電気線形出力信号を受領し，該電気線形出力信号を利用して前記

回転要素の角位置の正確な測定値を提供する出力手段を含んでいることを特徴とする位置検出

装置。

【請求項１３】単一の光源によって該長軸に沿った方向に提供される広角光界の光度が，－７

０°から＋７０°の角度範囲において，相対光出力の割合が８０％から１００％となることを

特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１４】位置検出装置（１０）は，初期の停止位置（角速度ゼロの位置）から－４５°

から＋４５°の角度範囲で一部回転もしくは一部振動し定位置に到達することを特徴とする請

求項１記載の位置検出装置 」。

， （ 。 ，(2) 本件第２補正後の特許請求の範囲は 次のとおりである 甲６ 下線部は

補正部分である 。なお，特許請求の範囲を除くその余の部分については，補正さ。）
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れていない。

請求項１ スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置 １「【 】 （

０）であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，限定された回転角で一部回転もしくは一部振動する回転要素の角

位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように該長手方向の軸を中心として少なく

とも１対の対角的に配置され前記回転要素の周囲で整合されている，電気的に接続された複数

の光センサー（４２，４４）とを含んでおり，

前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて前記単一の光

源（４６）とは長手方向の軸の方向に離れて配置されており，前記単一の光源（４６）から照

射される光が円周的に均等に光センサー（４２，４４）に到達し，前記少なくとも１対の対角

的に配置された光センサー（４２，４４）は電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長手方向の軸周囲を前記回転要素と共に一部回転もしくは一部振動する蝶形の光ブロック部

材（３０）を含んでおり，

前記蝶形の光ブロック部材 ３０ は前記単一の光源 ４６ から前記複数の光センサー ４（ ） （ ） （

２，４４）に対して照射される前記広角光の一部をブロックし，若しくは前記光ブロック部材

（３０）の不在の場合には光センサー（４２，４４）が前記単一の光源（４６）の広角光に照

射され，

光センサー（４２，４４）の出力する電気線形出力信号は該光ブロック部材（３０）の回転

位置と相関関係にあり，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の
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光センサー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，該光ブロック部材（３０）と前記

複数の光センサー（４２，４４）との間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は，少なくとも１対の対角的に配置された光ブロック部品

で構成されており，光ブロック部品のそれぞれの部分は，長軸から放射状に延びる扇形形状を

有しており，それぞれの部分は外周部において相互に接続しておらず，それぞれの光ブロック

部品は前記複数の光検出器の１つの前記感光面の所定形状と一致するように形成されており，

（ ） （ ， ） ， （ ）前記単一の光源 ４６ が光センサー ４２ ４４ を照射する光は 光ブロック部材 ３０

によって前記周縁部周囲で漏洩することなく遮蔽され，

光ブロック部材（３０）の別面と光センサー（４２，４４）との間の間隙は十分に小さく，

光センサー（３０）に光ブロック部材（３０）のシャープな陰縁が提供されることで，光セン

サー（４２，４４）の出力する電気線形出力信号は該光ブロック部材（３０）の回転位置と正

確な相関関係にあり，

（ ， ） ，前記複数の光センサー ４２ ４４ のそれぞれは所定の形状を有した感光面を含んでおり

前記複数のセンサー（４２，４４）の一つの感光面の所定の形状と該光ブロック部品のそれぞ

れの部分は実質的にマッチするように形成されており，

感光面の扇形の角度は，位置検出装置（１０）が意図する一部回転するときの限定された角

度よりも少々広めになっており，

本位置検出装置はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された光

センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための出力

手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動による誤差をキャ

ンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を合算する手段

（５２）とを含んでいることを特徴とする位置検出器。

【請求項２】 複数の光センサーは４体の扇形光センサーで構成されており，２対で対角的に

配置されており，電気的に接続されていることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項３】 単一の光源は１個の点光源として機能する光発生器と，該光発生器をカバーす

る湾曲窓とを含んでいることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。
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【請求項４】 湾曲窓は，単一の点光源を蝶形の光ブロック部材と複数の光センサーに向けて

前方に全角的に均等な強度で光を提供する点光源として作用させ，単一の点光源を広角光発生

器として作用させることのできる屈折特性を備えていることを特徴とする請求項３記載の位置

検出装置。

【 】 （ ）請求項５ スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置 １０

であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，限定された回転角で一部回転もしくは一部振動する回転要素の角

位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい

る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続された複数の光センサー（４２，４４）

と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて

前記単一の光源（４６）とは長手方向の軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対

の対角的に配置された光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素の軸方向の周囲に作動式

に接続されて前記長手方向の軸周囲を前記回転要素と共に一部回転もしくは一部振動する蝶形

の光ブロック部材（３０）を含んでおり，

蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の光

センサー（４２，４４）に近接した別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロッ

ク部材（３０）の回転位置と相関関係にあり，

前記単一の光源（４６）と前記複数の光センサー（４２，４４）との間の間隙には該光ブロ

ック部材（３０）以外には障害物が存在せず，前記単一の光源（４６）からの光は，少なくと
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も該光ブロック部材がブロックしない該光センサー部分を他の物体を通過することなく直接的

に照射し，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は，自身の剛性を維持する手段を含んでおり，該剛性維持

手段は少なくとも１体の剛性リブ体を含んでおり，少なくとも１対の対角的に配置された光ブ

ロック部品で構成されており，光ブロック部品のそれぞれの部分は，長軸から放射状に延びる

扇形形状を有しており，それぞれの部分は外周部において相互に接続しておらず，

本位置検出装置（１０）はさらに，少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続され

た光センサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領するための

出力手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動による誤差を

キャンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を合算する

手段（５２）とを含んでいる，

ことを特徴とする位置検出装置。

【請求項６】 蝶形の光ブロック部材の別面と光センサーとの間の間隙は約０.００５インチ

から０.０１０インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項７】 単一の光源の光発生器と複数の光センサーとの間の間隙は約０.１インチから

０.１５インチであることを特徴とする請求項１または５に記載の位置検出装置。

【請求項８】 蝶形の光ブロック部材はプラスチック製であることを特徴とする請求項５記載

の位置検出装置。

【請求項９】 蝶形の光ブロック部材は非反射で不透明な材料製であることを特徴とする請求

項５記載の位置検出装置。

【請求項１０】 蝶形の光ブロック部材のそれぞれは複数の光センサーの１つの感光面の所定

形状よりも少々大きめであることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１１】 スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置（１

０）であって，

回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，限定された回転角で一部回転もしくは一部振動する回転要素の角
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位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源（４６）から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されてい

る少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続されたセンサーの形態の複数の光センサ

ー（４２，４４）と，

を含んでおり，前記複数の光センサー（４２，４４）のそれぞれは前記長手方向の軸周囲にて

前記単一の光源（４６）とは長手方向の軸方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対

の対角的に配置された光センサー（４２，４４）のそれぞれは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサー（４２，４４）に照射する前記単一の光源

（４６）からの光の一部を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前

記長手方向の軸周囲を共に回転する蝶形の光ブロック部材（３０）を含んでおり，

該蝶形の光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）と近接する１面と，前記複数の

光センサー（４２，４４）と近接する別面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロ

ック部材（３０）の回転位置と相関関係を有しており，

本位置検出装置（１０）はさらに，前記少なくとも１対の対角的に配置され，電気的に接続

された複数のセンサー（４２，４４）のそれぞれの前記電気線形出力信号を入力として受領す

るための出力手段（５２）と，長軸の放射方向移動による誤差及び回転要素の軸方向移動によ

る誤差をキャンセルして回転要素の角位置の正確な測定値を提供するためにそれぞれの出力を

合算する手段（５２）とを含んでおり，

， ， ，単一の光源は１個の光発生器と 該光発生器をカバーする湾曲窓とを含んでおり 湾曲窓は

単一の光源を光ブロック部材と複数の光センサーに向けて前方に全角的に均等な強度で光を提

供する点光源として作用させ，単一の光源を広角光発生器として作用させることのできる屈折

特性を備えていることを特徴とする位置検出装置。

【請求項１２】 スキャナーを駆動するための回転要素の角位置を決定する位置検出装置（１

０）であって，
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回転要素は，内部を貫通し更に一端を越えて伸びる長軸を有しており，

位置検出装置（１０）は，限定された回転角で一部回転もしくは一部振動する回転要素の角

位置を決定する装置であり，

該長軸の延長上に中心が一致する位置に配置されて，実質的に該長軸に沿った方向に均等な

広角光界を提供し，長軸上で点光源を構成する単一の光源（４６）と，

該単一の光源から直接的に光を受領するように前記回転要素の周囲で整合されている光セン

サーと，

を含んでおり，前記光センサーは前記長手方向の軸周囲にて前記単一の光源とは長手方向の軸

方向に離れて配置されており，前記光センサーは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記回転要素に作動式に接続され，前記光センサーを照射する前

記単一の光源からの光の一部を周期的にブロックするために前記長手方向の軸の周囲を共に回

転する蝶形の光ブロック部材を含んでおり，

該光ブロック部材は前記単一の光源と近接する１面と，前記複数の光センサーと近接する別

面とを有しており，前記電気線形出力信号は該光ブロック部材の回転位置と相関関係を有して

おり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙には該光ブロック部材を除いていかなる障害

物も存在せず，前記単一の光源からの光は，少なくとも該光ブロック部材がブロックしない光

部分に対して他の物体を通過することなく直接的に照射され，該光ブロック部材（３０）と前

記光センサーとの間の間隙にはいかなる障害物も存在せず，

該光ブロック部材の別面と前記光センサーとの間の間隙は約０.００５インチから０.０１０

インチであり，

前記単一の光源と前記光センサーとの間の間隙は約０.１インチから０.１５インチであり，

前記光センサーからの前記電気線形出力信号を受領し，該電気線形出力信号を利用して前記

回転要素の角位置の正確な測定値を提供する出力手段を含んでいることを特徴とする位置検出

装置。

【請求項１３】単一の光源によって該長軸に沿った方向に提供される広角光界の光度が，－７
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０°から＋７０°の角度範囲において，相対光出力の割合が８０％から１００％となることを

特徴とする請求項１記載の位置検出装置。

【請求項１４】位置検出装置（１０）は，初期の停止位置から－４５°から＋４５°の角度範

囲で一部回転もしくは一部振動し定位置に到達することを特徴とする請求項１記載の位置検出

装置 」。

４ 審決の内容

審決の内容は，別紙審決のとおりである。

その理由の要点は，①本件各補正は，いずれも請求項の数を増加するものである

ところ，この増加は，平成１８年改正前の特許法（以下「旧特許法」という ）１。

７条の２第４項各号に規定する要件のいずれにも該当せず，却下しなければならな

い，②本願発明は，刊行物１及び刊行物２に記載された事項に基づいて当業者が容

易に発明することができたものであって，本願発明は，特許法２９条２項の規定に

より特許を受けることができない，というものである。

(1) 本件各補正を却下した審決の説示は，次のとおりである。

「本件補正は，特許請求の範囲の請求項の数を，本件補正前の１２（平成１６年８月９日付

けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項の数）から，本件補正後の１４に補

正するものであり，請求項の数を増加するものである。

そして，この請求項の数の増加は，多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求

項を減少させて独立形式の請求項とすることによるものではなく，また，構成要件が択一的な

ものとして記載された一つの請求項を，択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項と

することによるものでもないから，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項

各号に規定する請求項の削除を目的とするもの，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，誤

記の訂正を目的とするもの，明りょうでない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当し

ない。

したがって，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するも

のであり，同法第１５９条１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定にによ
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り却下しなければならないものである （２頁１１～２５行）。」

(2) 審決は，本願発明と刊行物１発明の一致点及び相違点１ないし３を認定し

たが，そのうちの一致点と相違点１及び３は，次のとおりである。

ア 一致点

「軸方向に延びている長軸を有した回転要素の角位置を決定するための位置検出装置であっ

て，

実質的に該長軸に沿った方向に均等な光界を提供する該長軸上に配置された単一の光源と，

該単一の光源から直接的に光を受領するように該長軸を中心として少なくとも１対の対角的

に配置され，電気的に接続された複数の光センサーと，

を含んでおり，前記複数の光センサーのそれぞれは前記長軸周囲にて前記単一の光源とは長軸

方向に離れて配置されており，前記少なくとも１対の対角的に配置された光センサーのそれぞ

れは電気線形出力信号を提供し，

本位置検出装置はさらに，前記複数の光センサーに照射する前記単一の光源からの光の一部

を周期的にブロックするため，前記回転要素に作動式に接続されて前記長軸周囲を共に回転す

る光ブロック部材を含んでおり，

該光ブロック部材は前記単一の光源に近接した１面と，前記複数の光センサーに近接した別

面とを有しており，該光ブロック部材と前記複数の光センサーとの間の間隙にはいかなる障害

物も存在せず，前記電気線形出力信号は該光ブロック部材の回転位置と相関関係にあり，

前記複数の光センサーのそれぞれは所定の形状を有した感光面を含んでおり，該光ブロック

部材は少なくとも１対の対角的に配置された光ブロック部品で構成されており，該光ブロック

部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサーの一つの前記感光面の所定の形状と実質的にマッ

チするように形状化されており，

本位置検出装置はさらに，電気的に接続された光センサーのそれぞれの前記電気線形出力信

号を入力として受領するための出力手段と，前記回転要素の角位置の正確な測定値を提供する

ためにそれぞれの出力を合算する手段とを含んでいる，

ことを特徴とする位置検出装置 （９頁３４行～１０頁２１行）。」
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イ 相違点

「本願発明の光源が広角な光を提供するものであるのに対し，刊行物１発明〈相違点１〉

の発光体２は平行光線を発するものである点 （１０頁２３，２４行）」

「本願発明の出力手段（５２）が少なくとも１対の対角的に配置されている〈相違点３〉

のに対し，刊行物１発明には配線の配置について記載がない点 （１０頁２８，２９行）」

第３ 原告主張の審決取消事由

１ 取消事由１（本件第１補正却下の誤り ，取消事由２（本件第２補正却下の）

誤り）及び取消事由３（本願発明の認定判断の誤り）について

(1) 審決は，本件第１補正及び本件第２補正につき，いずれも，補正によって

特許請求の範囲の請求項の数が２項増加したことをとらえて，補正却下の理由とし

ているが，これは，補正の目的を見誤った違法な判断であり，取り消されるべきで

ある。

(2) 拒絶査定不服審判請求の日から３０日以内の補正として，旧特許法１７条

の２第４項２号は，特許請求の範囲の減縮を目的とする補正を許容している（ただ

し，特許法３６条５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な

事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とその補

正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題

が同一であるものに限られる 。。）

この点，本件各補正で追加された請求項１３及び１４は，いずれも，元の請求項

群では角度範囲を限定していなかったのに対し，単に角度範囲等を限定したもので

ある。

これら請求項１３及び１４のいずれも，請求項１を引用するとともに，請求項１

。 ， ，に記載された発明特定事項を更に限定するものである そして その限定の仕方は

請求項１と１３との関係においても，請求項１と１４との関係においても，産業上

の利用分野を変更するものではなく，また，解決しようとする課題を変更するもの
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でもない。

したがって，請求項１３及び１４は，旧特許法１７条の２第４項２号によって許

容されるところの特許請求の範囲の減縮を目的として補正された請求項に該当す

る。すなわち，請求項１３及び１４は，請求項１に記載された発明の構成要件を限

定するにすぎない従属項であり，これら請求項１３及び１４に記載された事項が，

請求項１に記載された発明に内在する技術事項を明示的に記載したにすぎないもの

であることは一見して明らかである。

(3) 審決は，請求項の数が増加したという見掛け上の変化だけをとらえて，当

， ， 。該補正は 特許請求の範囲の減縮に該当せず 不適法な補正であるとして却下する

しかし，このような取扱いは，審査の遅延防止と出願間の公平とを図るという旧特

許法１７条の２第４項における「減縮」の解釈適用及びその立法趣旨を逸脱してお

り，このような明文の規定に反して特許庁審判官に許されるべき裁量の範囲を超え

ている。

，「 」この点に関連して 特許庁編 特許実用新案審査基準 第Ⅸ部 審査の進め方

中の「6.2.1 却下の対象となる補正」欄の「(3) 目的外の補正」欄中の「 留意（

事項 （甲１４）には 「第１７条の２第５項の規定は，迅速な権利付与の実現及）」 ，

び出願間の公平性の確保の観点から，既になされた審査結果を有効に活用して審査

を進められるようにするために設けられたものであり，これを満たしていないこと

が後に認められた場合であっても，特許を無効とするような実体的な瑕疵があるわ

けではないので，無効理由とはされていない。したがって，第５項の規定は，既に

行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において，本

来保護されるべき発明についてまで，必要以上に形式的に運用することがないよう

にする 」と記載されている。。

上記留意事項は，特許庁自らが，特許法１７条の２第５項（旧特許法１７条の２

第４項）の立法趣旨を解説するとともに，その運用に際しては，形式的運用を極力

避けて発明の保護に配慮すべきであることを，自戒の念をこめて審査官及び審判官
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に向けて訓示するものであり，さらには，出願人に対しても，やむを得ず補正却下

する場合においては，保護されるべき発明が存しない場合であることを示し，出願

人に対する特許庁の審査・審理上の運用に対する理解を求めたものであると解され

る。

本件各補正を上記の特許法１７条の２第５項（旧特許法１７条の２第４項）の運

用上の留意事項に照らしてみた場合，請求項１に従属し，かつ，請求項１を更に限

定的減縮する内容となっている請求項１３及び１４を追加することが，従前の審査

結果を有効に活用することを妨げ，迅速な権利付与の実現及び出願間の公平性の確

保を阻害するような行為であるとは考えられない。

むしろ，請求項１３及び１４の追加補正は，旧特許法１７条の２第４項の立法趣

旨及び特許庁での審理負担の軽減に十分に配慮した紳士的な補正であって，同項の

規定に違反するものではない。また，上記運用上の留意事項の観点からも，形式的

な法の適用を避けて，補正が許容されるべきものである。

(4) 本件の拒絶査定不服審判請求後の平成１７年１月１４日，出願人代理人弁

理士は，本件の拒絶査定を行った審査官と面談した（甲２１ 。）

この面接日の前日である同月１３日 出願人代理人弁理士は 審査官に対し 手， ， ，「

続補正書（請求範囲の補正）素案 （甲２２）その他の書類をファクシミリで送信」

した。この甲２２のクレーム補正案は，補正却下された本件各補正（甲５，６）中

の補正クレームと実質的に同じものであり，問題の二つの追加項（請求項１３及び

１４）を含んだ状態で提示された。

これにつき，審査官は，面接記録（甲２１）の「面接結果ｃ 」欄において 「提． ，

示された補正案等は，補正の要件を満たしている旨の心証を得た 」との記録を残。

， ， ， 。し 実際にも 審査官は 出頭者である出願人代理人らに対してその旨を明示した

それゆえ，出願人は，補正書が却下されることはないと信じて，同月１７日に二つ

の本件各補正書を提出した。しかしながら，今回の審決を行った審判官は，何の反

論の機会も与えずに補正を却下した。
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この補正却下の措置は，審査官の言葉を信じた出願人の信頼を裏切る不意打ち行

為であり，衡平の原則に明らかに反するものである。一般市民である出願人（まし

てや本件出願人は外国法人である ）からみれば，特許庁の審査官と審判官とは行。

政主体として一体不可分の存在であるから，審査官が以前に明示した事項と矛盾す

る決定を審判官が下す場合には，出願人に意見表明の機会を前もって与えるべきで

ある。この意味でも，後記(5)の「前置報告を利用した審尋」の機会が与えられて

然るべきであった。

そうであるから，特許庁審判官が，出願人に何ら意見表明の機会を与えることな

く補正を却下したことは，先の行政行為と矛盾する行政処分であり，法律の一般原

則である信義則（ひいては国際信義）及び禁反言の法理にも明らかに違反する行政

処分であり，本件審決には，少なくとも手続上の顕著な違法がある。

(5) 特許庁審判部は，平成１７年１０月 「前置報告を利用した審尋について」，

と題する運用基準を発表している（甲２０ 。それによれば 《審尋を行うことが適） ，

》 ，「 」切な例 として c) 審判請求時の補正を却下すべき理由が記載されている場合

が示されている。本件は，そのような場合に該当するが，審判では審尋は行われな

かった。特許庁が自ら定めた運用基準に照らしても，審尋の機会を与えなかったこ

とは，行政庁が国民に公示した内容に反する行政の不作為であって，国民の利益を

著しく損なうものであるから，実質的な違法性を有するものである。

(6) 以上のとおり，本件各補正は許容されるべきものであるから，審決には，

審理対象とすべき発明の対象を誤ったという違法があることになる。

２ 取消事由４（本願発明と刊行物１発明との一致点認定の誤り１）について

(1) 審決は，刊行物１発明につき 「第１図の記載からみて，しゃへい板３と受，

光体４はその直径も略等しいことから，２個の同一形状のしゃへい部はそれぞれ受

光部４１，４２と実質的にマッチするように形状化されて」いると認定した（７頁

１６～１８行，８頁１５～１７行 。）

しかしながら，この事実認定には誤りがある。
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刊行物１の第１図からみてとれる内容は 「しゃへい板３における光透過用窓３，

１，３２は，その形状が受光体４における受光部４１，４２の形状とほぼ同じにな

るように設けられている」ということであって，第１図のしゃへい板３におけるし

ゃへい部は，受光部４１，４２とマッチしていない。なぜなら，第１図の構成にお

いて，受光部４１，４２とほぼ同形状の窓３１，３２をしゃへい板３に形成するた

めには，第１図に示されているように，しゃへい板３の直径を受光体４の直径より

も若干大きくしなければならないからである。その結果として，第１図のしゃへい

板３は，受光部４１，４２とはマッチしない二つのしゃへい部（すなわち，二つの

窓３１，３２以外の部分であって二つの窓の間に存在する板部）と，当該二つのし

ゃへい部の両端同士を連結する二つのアーチ状連結部とを具備してなるところの，

窓付き円板状又は肉付き円環状の板材として構成されている。しゃへい板３におけ

る二つの窓３１，３２は，各窓の両隣に二つのしゃへい部が位置することで半径方

向に沿った境界縁が区画されるとともに，各窓にそれぞれ対応する前記アーチ状連

結部によって周方向に沿った各窓の外周縁が区画されるものである。

(2) このように審決には，刊行物１発明の構成に関する事実認定について誤り

があり，その誤った事実認定に基づいて，本願発明と刊行物１発明との一致点を認

定した点にも誤りがある。

刊行物１における「しゃへい板３に設けられた光透過用窓３１，３２の形状が受

光体４における受光部４１，４２の形状とほぼ同じである」ということと，本願発

明における「 光ブロック部材（３０）を構成している一対の）光ブロック部品の（

それぞれの部分が，複数のセンサー（４２，４４）の一つの感光面の所定の形状と

実質的にマッチするように形状化されている」ということは，一見すると同義等価

のように思われるが，実際にはそれぞれの構成の技術的内容及び意義において著し

い相違がある。

そもそも，本願発明の位置検出装置は，レーザー加工やバイオメディカル分野の

精密機器で使用される高精度ガルバノスキャナー等に用いられるような位置検出装
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置である。本願発明は，回転要素の角位置の検出を極めて高精度かつ高レスポンス

で実現するとともに，装置の小型化及び回転軸に及ぼされる慣性重量の極小化を図

ることを目的としたものであり，その目的を達成するために請求項１に記載したよ

うな構成を採用したものである。具体的には，①均等な広角光界を提供する単一の

光源（４６）を採用したこと，②光ブロック部材（３０）の１面が前記単一の光源

（４６）に近接するとともに，光ブロック部材（３０）の別面が複数の光センサー

（４２，４４）に近接するほどに，単一の光源（４６ ，光ブロック部材（３０））

及び光センサー（４２，４４）の三者の配置間隔を詰めたこと，③「該光ブロック

部材（３０）は少なくとも１対の対角的に配置された光ブロック部品で構成されて

おり，該光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサー（４２，４４）の

一つの感光面の所定の形状と実質的にマッチするように形状化され」ていることに

よって，検出の高精度化と装置の小型化とを同時に達成するものである。

つまり，光ブロック部品によってシャープな陰影を得ることで回転要素の角位置

を高精度に検出するために，本願発明の各構成要素は互いに関連しており，かつ，

すべて必要不可欠で重要な意義を有しているのである。上記③の記載は，単一の光

源（４６）と光ブロック部材（３０）とが互いに近接配置関係にあり，かつ，光ブ

ロック部材（３０）と複数の光センサー（４２，４４）とが互いに近接配置関係に

あることを念頭においた上での構造限定なのである。

それゆえ，請求項１の「光ブロック部品のそれぞれの部分が複数のセンサーの一

つの感光面の所定の形状と実質的にマッチするように形状化されている」とは，発

明の目的，作用及び効果に照らせば，光ブロック部品と所定形状の感光面とが単に

形状的な類似性又は相似性を有しているというにとどまらず，大きさの面でも「実

質的にマッチ （日本語でいえば「匹敵する」又は「釣り合っている ）していなけ」 」

ればならないことを意味する。

仮に，光ブロック部材（３０）を構成する光ブロック部品が，光センサーの感光

面とは形状的相似性を有するものの，当該感光面にマッチするに必要な以上に大き
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な慣性 重量 を持ち かつ ずっと複雑であったとするならば 増大した慣性 重（ ） ， ， ， （

量 ，低い共鳴周波数及び追加製造時のばらつきのために，本発明の有利な特徴で）

あるところの，回転軸の回転機動性（つまり，回転しやすさ，止まりやすさ，回転

速度加減速時の応答性といった性質）が損なわれ，回転位置検出の速さ及び正確さ

の低下を来し，検出レスポンスに悪影響を及ぼしかねない。上記③の「実質的にマ

ッチ」とは，位置検出装置の優れた正確性，スピード，サイズ及びコストというよ

うな，本発明の目的に悪影響を及ぼすような機械的又は力学的要因のすべてを排除

することを意味する。

このような視点をもって刊行物１の第１図に示された構造をみると，上記のとお

り，第１図のしゃへい板３の直径は受光体４の直径よりも大きくなっており，それ

ゆえに，二つの窓３１，３２間に存在する板部としての二つのしゃへい部は，受光

部４１，４２とはマッチしていない。また，しゃへい板３は，前記二つのしゃへい

部の両端同士を連結する二つのアーチ状連結部を備えており，これらアーチ状連結

部は，しゃへい板３全体としての慣性重量を増大させるものである。したがって，

第１図のしゃへい板３は，本願の請求項１において「実質的にマッチ」と構造限定

した趣旨に反する構造を備えるものである。すなわち，刊行物１の装置は，本願発

明の解決課題について，何ら考慮しておらず，また，何ら対策を示していない。

なお，刊行物１の第１図では，二つのしゃへい部と二つのアーチ状連結部とが一

体となって窓付き板形状のしゃへい板３が構成されており，しゃへい部とアーチ状

連結部とは一体不可分の関係にある。アーチ状連結部もしゃへい板３の慣性重量の

決定に大きく影響するという視点を持つならば，しゃへい部とアーチ状連結部とを

切り離してその技術的意義を認定すべきではない。

(3) 本願発明で用いる光源（４６）は 「実質的に（回転要素の）長軸に沿った，

方向に均等な広角光界を提供する該長軸上に配置された単一の光源（４６ 」であ）

る。これに対し，刊行物１の光源は，均等な広角光界に向かう回転要素の長軸上に

単一の光源を提供するものではなく，それは，単一の大面積の光源であって，本願
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発明（及びその利点）とは相入れない，プレート面からの一般的な光を提供するも

のである。

また，刊行物１発明では，長軸を中心として少なくとも一対の対角的に配置され

るとともに電気線形出力信号を提供する複数の光センサーは用いられていない。

(4) したがって，刊行物１の第１図から読み取れるところの 「しゃへい板３に，

おける光透過用窓３１，３２は，その形状が受光体４における受光部４１，４２の

形状とほぼ同じになるように設けられている」という点をもって，請求項１におけ

る「該光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサー（４２，４４）の一

つの前記感光面の所定の形状と実質的にマッチするように形状化されており」に相

当する（９頁１８～２４行）とした審決には，事実認定の誤り及び一致点認定の誤

りがあり，取り消されるべきである。

３ 取消事由５（本願発明と刊行物１発明との一致点認定の誤り２）について

， ，「 ，(1) 刊行物１発明に関して 審決は しゃへい板３は発光体２に近接した面と

受光体４１，４２に近接した他の面とを有して （８頁９，１０行）いる旨認定し」

たが，この認定は誤りである。

刊行物１の第１図から読み取れる内容は，しゃへい板３が二つの面（第１図では

） ， （ ） ，上面及び下面 を持っており その一方の面 上面 が円盤状の発光体２に対面し

他方の面（下面）が受光体４の受光部４１，４２に対面するという内容にとどまる

ものである。この第１図及び刊行物１の記載からは，しゃへい板３の一方の面（上

面）が円盤状の発光体２に近接し，他方の面（下面）が受光部４１，４２に近接す

るという内容まで読み取ることはできない。むしろ第１図を素直に見るならば，し

， （ ， ）ゃへい板３の上下二つの面は 円盤状の発光体２及び受光体４ 受光部４１ ４２

のいずれに対しても「近接」しておらず，発光体２，しゃへい板３及び受光体４の

三者は互いに離間した関係にある。

また，刊行物１に開示された光源が円盤状の発光体２であり，審決でも当該発光

体２を「回転軸１に沿った平行光線を発する発光体」と認定していること（例えば
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６頁２９，３０行）をも併せ考えるならば，発光体２からの平行光線が，しゃへい

板３のしゃへい部によって遮られた影を受光部４１，４２に投影するという状況を

実現するために，円盤状の発光体２，しゃへい板３及び受光体４の三者が殊更に近

接配置されていなければならないとする特段の事情も存在しない。

したがって，審決が，本願発明についての独自の課題解決に向けた，本願発明の

構成要件の特殊性・独創性について配慮することなく，刊行物１に開示されたしゃ

へい板３が，発光体２に近接した面と，受光部４１，４２に近接した他の面とを有

するものであるとしたことには，事実認定の誤りがあり，また，そのような誤った

事実認定に立って本願発明との一致点認定を行った審決には，誤りがある。

本願請求項１において「該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に

近接した１面と，前記複数の光センサー（４２，４４）に近接した別面とを有して

おり，該光ブロック部材（３０）と前記複数の光センサー（４２，４４）との間の

間隔にはいかなる障害物も存在せず」と記載し，光源，光ブロック部材及び光セン

サーの三者が互いに接近した配置であることを限定しているのは，単に三者間の間

隔を詰めることで装置の小型化を図るといった意味だけではなく，広角光界を持っ

た単一の光源（４６）を採用したこととも深く関係している。本願発明で使用する

単一の光源（４６）は 「広角光界を提供する」と限定されていることからも分か，

るように，光の放射方向が広角，つまり広い角度範囲に及ぶものである（実施例レ

ベルではＬＥＤ光源のような点光源をイメージしている 。それゆえ，このような。）

光源（４６）から照射対象物までの距離が離れると光が広範囲に分散し，照射対象

物に十分な光量を供給できないおそれがある。そういった事情からも，本願発明で

は，単一の光源（４６）が，光ブロック部材（３０）の１面に近接しているととも

に，その影が投影されるべき光センサーが，光ブロック部材（３０）の別面に近接

している必要がある。

， ， ，これに対し 審決によれば 刊行物１発明で使用される光源としての発光体２は

平行光線を放射するものであるから，しゃへい板３に届く光量を慮って，しゃへい
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板３と発光体２とを「近接」といえるほど近くに配置する必要性はない。したがっ

て，審決が，刊行物１について，発光体２，しゃへい板３及び受光体４の相互近接

配置を開示していると認定したことには，誤りがある。

さらに，刊行物１発明には，光源として面発光体２を使用したために，受光体４

上に投影されるしゃへい板３の影の輪郭がぼけやすいという欠点がある。つまり，

面発光体２は多数の点光源の集合体ととらえることができるので，しゃへい板３の

縁は，それに向けて多数の点光源から発されるところの互いに非平行な光線群にさ

らされることになる。そうであるから，個々の点光源からの光線に対応するしゃへ

い板３の縁のそれぞれの影は，わずかに位置がずれた状態で受光体４上に映し出さ

れ，受光体４上の特定の１箇所に収束しない。その結果，受光体４上に投影される

しゃへい板３全体の影の輪郭がぼけてしまう。このような刊行物１の開示内容から

も明らかなように，刊行物１発明には，本願発明の解決課題に関する配慮や示唆が

全くされていない。

これに対し，本願発明では，広角光界を持った単一の光源（４６）を採用すると

ともに，その単一の光源，光ブロック部材（３０）及び光センサー（４２，４４）

を互いに近接配置したことにより，広角光界を提供する光源によって作り出された

光ブロック部材の影が，光センサー上にシャープに投影されることになるものであ

る。

(2) 被告は，光学式ロータリーエンコーダに関する特開平３－２１１４１７号

（乙３）を示し，光の回折に起因する検出精度の低下（つまり，影のぼけ）を防止

するために，固定スリット１２と回転スリット１４とを数１０μｍの間隔まで相互

接近させることはよく知られている，と主張する。

しかしながら，刊行物１発明は昭和６１年６月の出願であるのに対し，乙３の発

明は平成２年１月の出願である。刊行物１よりも後に刊行された乙３をもって，刊

行物１の開示内容を読み解くのは不当である。

被告の主張は，刊行物１と乙３とを組み合わせて勘案するならば，刊行物１にお
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けるしゃへい板３，面発光体２及び受光体４の三者を互いに近接配置することは自

明である」というものである。そうであるならば，特許庁は，審判段階において，

乙３を引用しつつ拒絶理由通知を発するという法的義務を果たしていないことにな

， ， ，るから 審決には 拒絶理由通知を発しなかったという著しい手続上の瑕疵があり

それだけで取消しに値することになる。審決取消訴訟の段階で，乙３のような新証

拠（つまり，審判段階では全く示されず，かつ，審判段階で示された既出の証拠を

単に補強するような関係にあるとはいえない証拠）を提出することは，第１審級を

省略した審決取消訴訟制度の趣旨に反し許されるものではない。

４ 取消事由６（進歩性についての判断の誤り１）について

(1) 審決は 「刊行物２に記載された光学式速度検出器は，スリット円板１３が，

結合された軸の回転速度を検出するものであるから，回転角度を検出する刊行物１

記載の検出装置と，軸の回転に関する物理量を検出する検出装置である点で共通す

るものであり，その基本的構成についても，光源と受光部との間に光を周期的に遮

蔽する回転板を配置したものである点で両者は共通しており，しかも，軸線上に配

置した光源が回転板の広範囲にわたる部分を照射するものである点でも両者は共通

している （１０頁３５行～１１頁３行）とする。しかし，これは，刊行物１及び。」

２に開示されたそれぞれの発明の本質的な違いを看過し，両者の共通点を形式的に

認定したものにすぎない。

(2) 刊行物２に記載されているような光学式速度検出器と，本願発明及び刊行

物１におけるような位置検出装置との間には，以下に述べるような本質的な違いが

ある。

ア 一般に光学式速度検出器（刊行物２）は，光源と，複数のスリットを有する

とともに，速度を検出すべき被検出体に連動して回転するスリット円板と，スリッ

ト円板のスリットを通過した光源からの光を検出する受光器とを備えている。この

ような光学式速度検出器では，光源から受光器に向かう光が回転するスリット円板

によって断続的に遮断される頻度に基づいて，被検出体の回転速度が検出される。
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つまり，光学式速度検出器では，回転するスリット円板による光の遮断の回数を単

にカウントすることが重要なのであって，スリット円板により光が遮られてできる

スリット円板の影，すなわち，個々のスリットの輪郭が受光器上にシャープに投影

されるか否か，及び，その面積を厳格に判定することは，重要ではない。換言すれ

ば，光学式速度検出器における受光器の基本的役割は，スリット円板によって光が

遮られたときを「ＯＦＦ」と認識する一方，スリット円板のスリットを通過した光

が受光器に到達したときを「ＯＮ」と認識するという具合に，スリット円板による

光の遮断／通過を単に二値的に検出することである。したがって，受光器上に投影

されるスリット円板の影の鮮明さ及びその面積の大小は，問題とはならない。

刊行物２の光学式速度検出器において，広角の光源（１１）を採用している理由

は，スリット円板（１３）が複数のスリット（１４）を有しているという光学式速

度検出器に特有の構造と関係がある。すなわち，複数のスリットを有するスリット

円板を必須部材とする一般的な光学式速度検出器においては，複数のスリットの配

列ピッチにムラがあると，回転速度の検出精度が低下するという問題があった（刊

行物２の１頁右下欄 。それゆえ，刊行物２に開示された好ましい実施例では，複）

数のスリットにそれぞれ対応する複数の受光器（１２，１９）を設けるとともに，

スリット円板（１３）の回転軸線上に広角の光源（１１）を配置し，その光源（１

１）によって，スリット円板のスリット配列部分の全体に対して同時に光を照射し

ている。このような構成の採用により，仮にスリット円板（１３）の複数のスリッ

ト（１４）に配列ピッチのムラが存在したとしても，スリット配列ピッチのムラに

よる悪影響は緩和され，回転速度の検出精度が極力高められる。

イ これに対し，光学式の位置検出装置（刊行物１及び本願発明）では，光セン

サーの感光面上に投影される光ブロック部材の影の面積（あるいは，感光面上にお

いて光が照射されている部分の面積）に基づいて回転要素の角位置が決定される。

本願発明で「広角光界を提供する単一の光源（４６ 」を採用している理由は，こ）

のような光学式位置検出装置の位置検出精度を高めるためには，光センサーの感光
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面上に投影される光ブロック部材の影の輪郭を最大限可能な限りシャープにするこ

とが要求されるという，本願発明が対象とする超高精度の光学式位置検出装置に特

有の技術的要請によるものである。

なお，本願発明では，広角光界を提供する単一の光源（４６ ，光ブロック部材）

（３０）及び光センサー（４２，４４）を互いに近接配置することにより，広角光

界を提供する光源によって作り出された光ブロック部材の影が，光センサーの感光

面上にシャープに投影される。したがって，本願発明の位置検出装置の位置検出精

度は，刊行物１の位置検出装置の位置検出精度よりも格段に優れている。このよう

に，本願発明における特定の部材形状，構造及び配置によって，刊行物１発明より

も，高精度，高速，小型及び低コストが実現されている。

ウ このように，本願発明と刊行物２とは，広角の単一光源を用いる点で似てい

るように見えるけれども，広角の単一光源を採用する目的，作用及び効果は全く次

元の異なるところにある。それは，本願発明が解決しようとする課題の独自性に基

づくものである。

(3) 刊行物２は，広角の単一光源を用いる理由を，光学式速度検出器における

スリット円板でのスリット配列のピッチムラによる不利益を解消することにあると

明記している。また，本願発明と刊行物２発明とでは，性質，動作原理，目的，技

術的教示及び構成の面で非常に大きな違いがある。そうである以上，たとえ光学式

， ， ，センサーの分野の当業者が 刊行物２に接したとしても 刊行物２における教示を

位置検出装置の検出精度を向上するという目的で（すなわち，光ブロック部材の影

を光センサーの感光面上にシャープに投影するという目的で ，位置検出装置に転）

用できる，と容易に思い付くものではない。

(4) 審決は，刊行物１に記載の回転位置検出装置と，刊行物２に記載の速度検

出器とを 「軸の回転に関する物理量を検出する検出装置である点で共通する （１， 」

０頁末から２行 末行 とする しかしながら 時間という物理量に依存しない 回， ） 。 ， 「

転位置」と，時間という物理量に依存する「回転速度」とは 「軸の回転に関する，
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物理量」というようなあいまいな概念でひとまとめにされ，あるいは同一視される

ようなものではない。このような審決の認定は，発明の進歩性の判断において必要

不可欠かつ重要な要素であるところの，発明が解決しようとする課題及び技術分野

についての特殊性に関する考察を欠くものである。

刊行物１及び２に記載の検出装置は，光源からの光を利用するという点では共通

するが，回転位置及び回転速度の検出原理に照らせば，光源からの光に起因して生

じた影をどのように利用するかについて両者は全く異なっている。つまり，位置検

出装置と速度検出器との間に，技術分野，課題あるいは機能における共通性を認め

ることはできない。したがって，刊行物１と刊行物２とを結びつけて進歩性を論ず

ることに合理性はない。

(5) また，審決は，刊行物１及び２に記載の装置に関して 「その基本的構成に，

ついても，光源と受光部との間に光を周期的に遮蔽する回転板を配置したものであ

る点で両者は共通しており （１０頁末行～１１頁２行）とするが，これも誤りで」

ある。

刊行物２に記載の速度検出器において，スリット板が光を周期的に遮蔽すること

が予定されていることは確かである。しかしながら，刊行物１に記載の回転位置検

出装置においては，回転体と連結されたしゃへい板３が周期的に回転することは必

然ではなく，しゃへい板３が動いているか停止しているかにかかわらず，回転位置

。 ， 。は常に検出されなければならない 回転位置の検出は 時間の経過とは関係がない

それゆえ，この点でも，位置検出装置と速度検出器との間に，技術分野，課題ある

いは機能における共通性を認めることはできない。したがって，刊行物１と刊行物

２とを結びつけて進歩性を論ずることに合理性はない。

(6) さらに，審決は，刊行物１及び２に記載の装置に関して 「しかも，軸線上，

に配置した光源が回転板の広範囲にわたる部分を照射するものである点でも両者は

共通している （１１頁２行，３行）とするが，これも誤りである。」

刊行物１において，しゃへい板３の広範囲にわたる部分が照射される理由は，し
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ゃへい板３全体の影を受光体４上に投影するためであり，そのために光源として面

発光体２が採用されている。他方，刊行物２において，スリット円板上のスリット

配列部分全体に光が照射される理由は，スリット配列ピッチムラによる不利益を緩

和するためである。仮に，刊行物１及び２に記載の装置が，軸線上に配置した光源

が回転板の広範囲にわたる部分を照射するものである点で共通しているとしても，

広範囲照射の意義又は目的において両者は明らかに異なっている。それゆえ，審決

が指摘するような見掛けの共通性だけをもってして，位置検出装置と速度検出器と

の間に，技術分野，課題あるいは機能における共通性を認めることはできない。し

， 。たがって 刊行物１と刊行物２とを結びつけて進歩性を論ずることに合理性はない

(7) 被告は，実願昭５８－１１９５８号（実開昭５９－１１７９１５号）のマ

イクロフィルム（乙４ ，特開昭６３－１８２７０号公報（乙５ ，特開平３－１０） ）

（ ） ，「 」 ，０４２１号公報 乙６ を例示し 軸の回転に関する物理量の検出 という点で

位置検出装置と速度検出器とが互いに密接な技術的関連性を有していることは，技

術常識であると主張する。

しかしながら，一般にロータリーエンコーダにおいては，回転板のスリット位置

に対して部分的に光が照射される。このようなロータリーエンコーダでは，個々の

スリットにおける光の通過又は遮断を二値的に検出することのみが重要なのであっ

て，受光器上に投影される個々のスリットの影が鮮明であるか否か，及び，受光器

に投影される光が均等なものであるか否かは，全く意味を持たない事項である。

刊行物２に開示されたロータリーエンコーダ方式の光学式速度検出器において，

広角の光源（１１）を採用している理由は，複数のスリットの配列ピッチのムラに

起因する回転速度検出の精度低下を緩和するためであり，受光器上に投影される個

々のスリットの影の鮮明化を目的としたものではない。

(8) ロータ（本願発明でいう回転要素）を支持するベアリングの精度は，世界

最高レベルのものであっても有限の精度しか持ち得ない（つまり公差がある 。計）

器用に設計された最高精度のベアリングであっても，作動時には軸方向に数マイク
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ロインチで変位するという現実がある。このようなベアリングにおける軸方向移動

は，位置検出器による位置検出の精度に重大な影響を与えるが 「均等な広角光界，

を提供する単一の光源」を採用することで，この軸方向移動の影響を極力低減する

ことができる。すなわち，小面積の光源（イメージ高の小さな光源）を用いた場合

には，ベアリングの軸方向精度に起因して光ブロッカーと受光面との間隔が多少変

動したとしても，光ブロッカーのラジアルサイドエッジに対応した半暗部の面積は

小さいままであり，かつ，暗部のエッジも適正な位置に残されたままである。それ

ゆえ，ベアリングの軸方向移動に影響されて不正確な位置検出を生じるおそれがな

い。

他方，大面積の光源（イメージ高の大きな光源）を用いた場合，光ブロッカーの

ラジアルサイドエッジに対応した暗部及び半暗部が受光面上に作り出される。光ブ

ロッカーと受光面との間隔が狭い場合でも，半暗部の面積は小さくない。ベアリン

グの軸方向精度に起因して，光ブロッカーと受光面との間隔が広がると，それに伴

って半暗部の面積が更に大きくなるだけでなく，暗部エッジの位置も大きく移動し

てしまう。つまり，大面積の光源を用いると，実際には光ブロッカーが回転方向に

は停止していたとしても，ベアリングの軸方向移動のために，あたかも光ブロッカ

ーが移動（微少回転）したかのごとき不正確な位置検出を生じてしまう。

本願発明の「均等な広角光界を提供する単一の光源（４６ 」は，上述のような）

小面積の光源を提供すると同時に，その光源を光ブロッカーに近接配置した場合で

も光ブロッカーのラジアルサイドエッジの全体を照射することを可能とするもので

ある。これに対し，刊行物１に記載された面発光体２は，上記大面積の光源と同じ

。 ， ， 。欠点を有する また 面発光体により均等な光界を得ることは 非常に困難である

(9) よって，刊行物１に記載の発光体２に代えて刊行物２に記載の光源を採用

することで，本願発明を容易に想到することができるとした審決には，進歩性判断

に関する誤りがある。

５ 取消事由７（進歩性についての判断の誤り２）について
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(1) 審決は 「本願発明が奏する効果についても，刊行物１発明及び刊行物２に，

記載された事項に基づいて当業者が予測し得る範囲内のものであって格別のもので

はない （１１頁２３～２５行）とするが，これは誤りである。。」

(2) 本願発明の位置検出装置は，ガルバノスキャナーなどの非常に高精度の回

転位置測定が必要な技術への適用を意図して開発されたものであり，従来の位置検

出装置以上に検出精度の高度化と装置の小型化とを図ったものである。それゆえ，

回転要素に対する余分な重量負担や，測定結果に影響する微細な構成上の無駄ある

いは不安定要素を，一切排除することが求められる。そして，そのことを具体化し

た主要な構成が 単一の光源 ４６ 光ブロック部材 ３０ 及び光センサー ４，「 （ ）， （ ） （

２，４４）の近接配置」や 「光ブロック部材（３０）の光ブロック部品が光セン，

（ ， ） 」サー ４２ ４４ の感光面の形状と実質的にマッチするように形状化されている

こと等である。

， ， （ ）そうであるのに 刊行物１及び２には そのような厳格な位置測定 角位置測定

のためには，微細な構造上の無駄や不安定要素を排除した構成を採用する必要があ

る，というような課題認識が全く存在しない。

刊行物１につき，面発光体２を使用しており，受光体４上に投影されるしゃへい

板３の影がぼけるという欠陥について配慮が全くされていないこと，また，しゃへ

い板３にアーチ状連結部が形成されていることで，しゃへい板３の慣性重量が増大

するという欠陥について配慮が全くされていないことは，上記の厳格な位置測定の

ために必要な構成を採用する必要があるという課題に関する認識，示唆の欠如を示

。 ， ， ， ，すものである また 刊行物２につき 速度検出器に関するものであり 技術分野

課題及び機能において本願発明とは著しく相違するものであるから，上記のような

位置検出装置に特有の欠陥（問題点）に関して配慮がされていないことも明らかで

ある。

他方で，本願発明は，厳格な角位置測定に必要とされる最適かつ不可欠の構成を

得るという課題に対して一切の妥協を排した結果得られたものであり，①広角かつ
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単一の光源を用いることで光源と光センサーとの距離を最小限とし，光センサー上

に投影される光ブロック部材の影をできる限りシャープにすること，②光ブロック

部材を構成する光ブロック部品の形状を光センサーの感光面の形状と実質的にマッ

チさせ，光ブロック部材の慣性重量を最小とすることは，本願発明が顕著な技術的

優越性を有することを示すものである。

(3) 本願発明のこのような技術的優越性については，○１０年以上もの間そのア

必要性が求められていながら解決されていなかった課題を解決したものであること

（甲８～１１ ，○その結果、著しい商業的成功が存するという事実（甲１２，１） イ

３ ，及び，○対応米国特許出願について既に特許を取得しているという事実（甲） ウ

７，１５）からも証明されている。

(4) 本願請求項１に記載の光源（４６）は 「均等な広角光界を提供する･･･」，

単一の光源（４６）である。この点，刊行物２の光源（１１）が「均等な」光界を

提供するものであるか否かについては，刊行物２には明示的な記載はない。刊行物

２はロータリーエンコーダに関するものであり，スリット円板のスリットを通過し

た光は二値的な電気信号として利用できればよいのであるから 刊行物２の光源 １， （

１）が「均等な」光界を提供する光源である必要性は殊更にない。

これに対し，本願発明では，高い位置検出精度を保つためには，単一の光源（４

６）が単に「広角光界を提供する」だけでは足りず，その光界の「均等性」をも必

要とするものである。

このような理由から，刊行物２は，本発明の重要な要素である「均等な広角光界

を提供する・・・」という部分の開示を欠いている。したがって，刊行物１及び刊

行物２に基づく，進歩性欠如の論理付けは成立しない。

(5) 刊行物２の第２図によれば，その光学式速度検出器（ロータリーエンコー

ダ）は，光源１１，スリット円板１３及び受光素子１５のほかに，スリット１７付

きのマスク１６を有している。そのマスク１６は，スリット円板１３と受光素子１

５との間に介在する部材である。
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これに対し，本願請求項１には 「光ブロック部材（３０）と複数の光センサー，

（４２，４４）との間の隙間にはいかなる障害物も存在せず」との明確な限定記載

がある。刊行物２の第２図の開示は，上記限定記載と矛盾するものであるから，刊

行物１に刊行物２を結びつけて進歩性を論じることは不適切である。

第４ 被告の反論

１ 取消事由１（本件第１補正却下の誤り ，取消事由２（本件第２補正却下の）

誤り）及び取消事由３（本願発明の認定判断の誤り）に対して

(1) 旧特許法１７条の２第４項２号は 「特許請求の範囲の減縮」について，括，

弧書きで「第３６条第５項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必

要な事項を限定するものであって，その補正前の当該請求項に記載された発明とそ

の補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする

課題が同一であるものに限る 」と規定しているから，同号にいう「特許請求の範。

囲の減縮」は，補正前の請求項と補正後の請求項との対応関係が明白であって，か

つ，補正後の請求項が補正前の請求項を限定した関係になっていることが明確であ

ることが要請されるものというべきであって，補正前の請求項と補正後の請求項と

は，一対一又はこれに準ずるような対応関係に立つものでなければならない。そう

， ， ，であってみれば 増項補正は 補正後の各請求項の記載により特定される各発明が

全体として，補正前の請求項の記載により特定される発明よりも限定されたものと

なっているとしても，上述したような一対一又はこれに準ずるような対応関係がな

い限り，同号にいう「特許請求の範囲の減縮」には該当しないというべきである。

(2) このような増項補正が特許請求の範囲の減縮に該当しないことは 「特許庁，

編 特許・実用新案審査基準」においても明示されており，その「第Ⅲ部 第Ⅲ節

4.3.1(1)」に「特許請求の範囲の減縮に該当しない具体例」として「請求項数を増

加する補正」が示されている（乙１ 。）

このように，特許庁は，審査基準を公表して実質的に請求項数を増加する増項補
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正が特許請求の範囲の減縮に該当しないことを周知しており，これは判決によって

も支持されている。

(3) 本件各補正は，請求項１３及び１４を新規に追加するものであり，また，

多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求項を減少させて独立形式の

請求項とするものではなく，構成要件が択一的なものとして記載された一つの請求

項について，その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とするもので

もないから，上記(1)及び(2)で述べたように，旧特許法１７条の２第４項２号に規

定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものには該当しない。さらに，本件各補

正は，同項１号に規定する請求項の削除，同項３号に規定する誤記の訂正，同項４

号に規定する明りょうでない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当しない

， ， 。から 同項の規定に違反するものであり 本件各補正を却下した審決に誤りはない

(4) さらにまた，本件各補正は，請求項１３及び１４を新規に追加するもので

あるが，請求項１３は 「単一の光源によって該長軸に沿った方向に提供される広，

角光界の光度が，－７０°から＋７０°の角度範囲において，相対光出力の割合が

８０％から１００％となることを特徴とする請求項１記載の位置検出装置 」とい。

うものであるから，請求項１記載の位置検出装置において，光源の光度に関して所

定の角度範囲における相対光出力を数値により規定するものであり，また，請求項

１４は 「位置検出装置（１０）は，初期の停止位置（角速度ゼロの位置）から－，

４５°から＋４５°の角度範囲で一部回転もしくは一部振動し定位置に到達するこ

とを特徴とする請求項１記載の位置検出装置 」又は「位置検出装置（１０）は，。

初期の停止位置から－４５°から＋４５°の角度範囲で一部回転もしくは一部振動

し定位置に到達することを特徴とする請求項１記載の位置検出装置 」というもの。

であるから，請求項１記載の位置検出装置において，回転又は振動の角度範囲を数

値により規定するものである。

， ， ，しかしながら このような光源の光度 回転又は振動の角度範囲に関する事項は

本件各補正によって初めて特許請求の範囲に追加された事項であり，本件各補正以
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前の特許請求の範囲には，これらの事項に関する記載はおろか，それらを数値によ

り規定することなど全く記載されていなかった。

したがって，本件各補正により請求項１３及び１４を追加することは，これらの

事項に関して新たな審査負担を生じさせるものであり 「特許庁編 特許実用新案，

審査基準 第Ⅸ部 6.2.1(3)」の（留意事項）における「既に行った審査結果を有

効に活用して審査を迅速に行うことができる場合」に該当しないことは明らかであ

る。

よって，上記（留意事項）に照らしてみても，本件各補正を却下した審決に不当

な点はない。

(5) 審査官作成の面接記録（甲２１）の内容をみると 「面接結果」の「記」以，

下の欄に 「請求項１，５，１１，１２，１４については新規事項の追加があるも，

のと伝えた。又，あいまい表現が，いくつか含まれている点についても伝えた。進

歩性については，請求項１～１４について，現時点では，ないものと判断し，その

理由についても伝えた との記載があることから 出願人による 手続補正書 請。」 ， 「 （

求範囲の補正）の素案 （甲２２）では，補正の要件が満足されず，却下の対象と」

なるものであることは，明白であった。たとえ，その補正の素案につき「ｃ．提示

された補正案等は 補正の要件を満たしている旨の心証を得た ものに該当し た， 。」 （

だし，この「ｃ 」には○印は付されていない ，その旨が出頭者である出願人代． 。）

理人に伝えられたとしても，それのみが補正の素案に対する心証又は意見のすべて

ではなく，かつ，それのみが出願人代理人に伝えられたものでないことは，上記面

「 」 。 ， ，接記録の 記 欄の記載内容から明らかである そして これらに照らしてみれば

弁理士であれば，単に文言を○で囲むことにより作成した文面である 「ｃ．提示，

された補正案等は，補正の要件を満たしている旨の心証を得た 」との上記面接記。

録の記載が矛盾するものであることは，容易に判断のつく事項である。

， ， ，そうすると 面接の趣旨及び実際の面接記録から判断しても 補正却下の措置が

審査官の言葉を信じた出願人の信頼を裏切る不意打ち行為であり，衡平の原則に明
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らかに反するとの原告の主張は失当であり，理由がないといえる。

(6) 特許庁審判部が平成１７年１０月に公表した「前置報告を利用した審尋に

ついて （甲２０）には 「２.審尋の要否」とし 「審判請求人にとって，反論機会」 ， ，

が与えられることは利益になることであるが，以下の例に見られるように，各案件

毎に前置報告の内容は異なるので，審判合議体は，すべての案件について一律に審

尋を行う必要はない。審尋を行うか否かは，審判合議体が判断する （甲２０の３。」

頁）と記載されている。

本件の場合には，上記(5)のとおり，補正の素案についての審査官の見解が却下

されるものとして示唆されていたというべきものであり，審判請求人は，そのよう

な審査官の見解を考慮に入れた上で手続補正書を提出する機会を持ち得たというこ

とができる。

そうすると 本件に関して 審判請求人に審尋の機会を与えなかったことが 行， ， ，「

政庁が国民に公示をした内容に反する行政の不作為であって，国民の利益を著しく

損なうものであるから，実質的な違法性を有するものである 」とはいえない。。

(7) そして，上記面接時における審判請求人代理人，審査官の認識がどのよう

なものであったにせよ，次のとおり，審判における補正却下の決定につき，審判官

の合議体による手続上の瑕疵はない。

拒絶査定不服審判に対する審判における特則を規定した（平成１４年法律第２４

） ，「 〔 〕 ，号による改正前の 特許法１５９条１項には 第５３条 補正の却下 の規定は

第１２１条１項〔拒絶査定不服審判〕の審判に準用する。この場合において，第５

３条第１項中『第１７条の２第１項第２号』とあるのは『第１７条の２第１項第２

号又は第３号』と 『補正が』とあるのは『補正（同項第２号に掲げる場合にあっ，

ては，第１２１条第１項の審判の請求前にしたものを除く ）が』と読み替えるも。

のとする 」と規定されている。。

また，補正の却下について規定した（同改正前の）特許法５３条１項には 「第，

１７条の２第１項第２号に掲げる場合において，願書に添付した明細書又は図面に
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ついてした補正が同条第３項から第５項までの規定に違反しているものと特許をす

べき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは，審査官は，決定をもってその補

正を却下しなければならない 」とある。。

旧特許法１７条の２第４項，上記５３条１項，１５９条１項の規定を踏まえて，

本件各補正についてみるに，補正が旧特許法１７条の２第３項から第５項までの規

定に違反していると審判官の合議体が認めたときには，決定をもってその補正を却

下しなければならないことになる。

したがって，上記面接との関係でいえば，審査官が審判請求人代理人と面接をし

て，その面接を踏まえた心証を審判請求人代理人に伝えたとしても，審判官の合議

体が，原審の審査官による前置報告の報告内容（原審の審査官の心証）にとらわれ

ることなく，審判請求時の補正の適法性を判断できることを，特許法は規定してい

， ， 。るものであり 補正却下の決定につき 審判官の合議体による手続上の瑕疵はない

(8) 以上のとおり，本件各補正は却下されるべきものであるから，審決が本件

発明の認定を誤ったということはない。

２ 取消事由４（本願発明と刊行物１発明との一致点認定の誤り１）に対して

(1) 本願請求項１の「該光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサ

ー（４２，４４）の一つの前記感光面の所定の形状と実質的にマッチするように形

状化されており」との記載における「実質的にマッチする」がどのような技術内容

を意味する表現であるかについて検討するに，上記「実質的にマッチする」がどの

程度「匹敵する」又は「釣り合っている」ことを意味するのかについては，本願請

求項１の記載のみからでは必ずしも判然とはしない。

そこで，本願明細書の記載を参照すると，光ブロック部品及びセンサーの感光面

の形状，大きさ等に関して，次のような記載がある。

ア 「 ００２２ ・・・蝶形ブロック部材３０の外径は充分に大きいものであっ【 】

て感光領域とオーバーラップし，シャフト１４の不都合な放射方向移動に関連する

問題の排除に貢献する 」。
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イ 「 ００２８ ・・・光電池活性領域あるいは光センサー３４，３６，３８及【 】

び４０は扇型であり，蝶形ブロック部材の形状と合致する 」。

ウ 「 ００２９ ・・・活性光電池領域（感光領域）は扇型であり，蝶形ブロッ【 】

ク部材３０の形状とマッチするように製造される 」。

エ 「 ００３０ ・・・ブロック部材３０は図２に示すように完全回転したとき【 】

ＬＥＤ源４６からの光が直径方向で向き合った光センサー３４と４０に到達するこ

とを完全及び同時に妨害するように形状化されている 」。

上記アの記載からは，蝶形ブロック部材３０の外径は充分に大きく感光領域とオ

ーバーラップするものであり，シャフト１４の不都合な放射方向移動に対し十分な

余裕があること，上記エの記載からは，特定の回転位置において，ＬＥＤ源４６か

らの光が光センサー３４と４０に到達することをブロック部材３０が完全に妨害す

るように形状化されていることが読み取れるから，上記イ，ウの記載と併せてこれ

らの記載を総合的に勘案すると，蝶形ブロック部材３０と光センサー３４，４０の

感光領域は，ともに扇型で形状が合致しており，蝶形ブロック部材３０の外径は充

分に大きく感光領域とオーバーラップするものであり，特定の回転位置において，

ＬＥＤ源４６からの光が，光センサー３４，４０の感光領域に到達することを完全

に妨害するように余裕をもって形状化されていることが読み取れる。

そうすると，本願発明における「実質的にマッチする」とは，光ブロック部品と

光センサーの感光面の形状に関して，ともに扇型で形状が合致しており，光ブロッ

ク部品の外径は充分に大きく感光領域とオーバーラップするものであり，特定の回

転位置において，光源からの光が光センサーの感光面に到達することを完全に妨害

するように余裕をもって形状化されているということを意味する表現であるといえ

る。

このことは，本願請求項１０の「光ブロック部材のそれぞれは複数の光センサー

の１つの感光面の所定形状よりも少々大きめであることを特徴とする請求項１記載

の位置検出装置」との記載からも裏付けられるといえる。
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(2) 一方，刊行物１の記載についてみると，審決が，刊行物１の記載から 「し，

やへい板３は，回転軸１を中心として空間的な角度で９０度にわたつて２個の同一

」 「 ，形状のしやへい部を互いに９０度の間隔をあけて配置している 及び 受光体４も

この２個の同一形状のしやへい部と同じく，受光部４１，４２を回転軸１を中心と

して９０度にわたつて９０度の間隔をあけて配置したものとなっており」というこ

とが読み取れるとした点（７頁１１～１６行）については原告も争わず認めるとこ

ろであり，これらのことから，２個のしゃへい部と受光部４１，４２はそれぞれの

中心角がともに９０度で一致しているということがいえる。

そして，これらの半径については，直接言及した記載はないものの，刊行物１の

図面の第１Ａ図には，第１図に示された実施例の受光部４１，４２の出力を示す波

形図が示され，受光部４１，４２の出力ｖ ，ｖ が，しゃへい板３の回転量θに２１ ２２

応じて零→最大値→零→最大値･･･というように三角波状に繰り返して変化するこ

とが示されており，このように，受光部４１，４２の出力ｖ ，ｖ が特定の回転２１ ２２

量θにおいて零となるためには，その回転量θにおいてしゃへい部が周方向のみな

らず半径方向においても受光部を覆って発光体２からの光が受光部に照射されない

， ， ，ようにしなければならないことから しゃへい部の半径は 少なくとも受光部４１

４２の半径以上でなければならないことになる。

そして，このしゃへい部の半径は受光部４１，４２の半径以上であれば幾らでも

大きくしてもよいというものではなく，およそ角度検出装置において小型化という

課題は一般的なものであり，そのことは，刊行物１の［従来の技術］に関する欄の

「小型，軽量化には限度があり （２頁左上欄１２行 「そこで，出願人は光を利」 ），

用して回転体の位置を回転角度の関数として出力することにより，上記の如き難点

を克服する方式を提案している （２頁右上欄３～５行）という記載からもうかが」

， ， ，うことができることから このような小型化の観点からみて しゃへい部の半径は

極力小さく受光部を実質的に覆う程度の大きさであればよく，このことは，刊行物

１の図面の第１図の記載からも裏付けられることである。



- 47 -

そうすると，２個のしゃへい部と受光部４１，４２は，中心角が一致しており，

半径はしゃへい部が受光部を実質的に覆う程度の大きさのものであるということに

なる。

したがって，刊行物１発明における２個のしゃへい部と受光部４１，４２も，本

，「 」願発明における光ブロック部品と光センサーの感光面と同様に 実質的にマッチ

しているということができる。

(3) 以上のとおりであるから，審決が，刊行物１発明に関して 「２個の同一形，

状のしやへい部はそれぞれ受光部４１，４２と実質的にマッチするように形状化さ

れており」と認定した点に誤りはなく，また 「第１図の記載からみて，しやへい，

板３と受光体４はその直径も略等しいことから，２個の同一形状のしやへい部はそ

れぞれ受光部４１，４２と実質的にマッチするように形状化されている」と認定し

た点に誤りはなく，さらに，これらの認定に基づいて，本願発明と刊行物１発明が

「該光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサーの一つの前記感光面の

所定の形状と実質的にマッチするように形状化されており」という点で一致してい

ると認定した点にも誤りはない。

(4) また 「二つのしゃへい部の両端同士を連結する二つのアーチ連結部」を刊，

行物１記載のしゃへい板３が備えるものであるとしても，小型化の観点から，しゃ

へい部の半径は幾らでも大きくしてもよいというわけではなく，その場合でも，し

， ，ゃへい部の半径は受光部を実質的に覆う程度のものでなければならないから 結局

しゃへい部と受光体４の感光面は，実質的にマッチしていることになる。

そして，慣性質量についても，そもそもセンサー自身が負荷となって測定対象に

影響を及ぼしその動作を妨げてしまうようなことが極力生じないように配慮すべき

であるということは，測定分野全般における技術常識であるから，測定対象である

回転体１に連結されたしゃへい板３の慣性質量をいたずらに増大させるような構成

を採用することは通常あり得ないことである。

したがって 「アーチ連結部」を刊行物１記載のしゃへい板３が備えるものであ，
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るとしても，２個のしゃへい部と受光部４１，４２が実質的にマッチしていること

には変わりはないから，審決が，刊行物１発明に関して 「２個の同一形状のしや，

， 」へい部はそれぞれ受光部４１ ４２と実質的にマッチするように形状化されており

と認定した点に誤りはなく，この認定に基づいて，本願発明と刊行物１発明が「該

光ブロック部品のそれぞれの部分は前記複数のセンサーの一つの前記感光面の所定

の形状と実質的にマッチするように形状化されており」という点で一致していると

認定した点にも誤りはない。

(5) 原告は 「本願発明で用いる光源（４６）は 『実質的に（回転要素の）長， ，

軸に沿った方向に均等な広角光界を提供する該長軸上に配置された単一の光源（４

６ 』である。これに対し，刊行物１の光源は，均等な広角光界に向かう回転要素）

の長軸上に単一の光源を提供するものではなく，それは，単一の大面積の光源であ

って，本願発明（及びその利点）とは相入れない，プレート面からの一般的な光を

提供するものである 」と主張する。しかし，これは，発光体２が平行光線を発す。

るものであるという刊行物１の記載（ リング状に形成されて平行光線を発するＬ「

ＥＤ（発光ダイオード）の如き発光体２ 〔甲１の２頁右上欄１８～２０行 ）から」 〕

離れたものであり理由がない。

また，原告は 「刊行物１では，長軸を中心として少なくとも一対の対角的に配，

置されるとともに電気線形出力信号を提供する複数の光センサーは用いられていな

い 」と主張する。しかし，刊行物１には，回転軸を中心として少なくとも一対の。

対角的に配置されるとともに電気線形出力信号を提供する複数の受光部が用いられ

ているといえるので（甲１の２頁右上欄３行～右下欄１２行，３頁右下欄１２行～

４頁左上欄４行，第１図及び第１Ａ図 ，光センサーに関する原告の主張には理由）

がない。

３ 取消事由５（本願発明と刊行物１発明との一致点認定の誤り２）に対して

(1) 本願請求項１の「該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に

近接した１面と，前記複数の光センサー（４２，４４）に近接した別面とを有して
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おり」という記載の意味について検討するに，一般に 「近接」とは「近くにある，

こと 広辞苑第５版 という意味であるから 上記記載は 該光ブロック部材 ３」（ ） ， ，「 （

） （ ） ， （ ，０ は前記単一の光源 ４６ の近くにある１面と 前記複数の光センサー ４２

４４）の近くにある別面とを有しており」という明確な技術内容を表現したもので

ある。

(2) 刊行物１には，しゃへい板３，発光体２及び受光体４の配置に関して 「回，

転体の回転軸１に結合されたしやへい板３に対し，その一方側にはリング状に形成

されて平行光線を発するＬＥＤ（発光ダイオード）の如き発光体２と，その他方側

には例えば半円形状の受光部４１をもつ受光体４とを同軸上に配置する。こゝで，

発光体２および受光体４は固定して設置されており，回転するしやへい板３と接触

しないよう所定の間隔が形成されている （２頁右上欄１７行～左下欄５行）と記。」

載されており，この記載によると，しゃへい板３は，発光体２と受光体４との間に

あり，その一方側には発光体２，その他方側には受光体４が所定の間隔をあけて配

， ，置されていることになるから しゃへい板３の一方側の面は発光体２の近くにあり

他方側の面は受光体４の近くにあることになる。

そして，およそ角度検出装置において小型化という課題は一般的なものであり，

そのことは，刊行物１の〔従来の技術〕に関する欄の「小型，軽量化には限度があ

り （２頁左上欄１２行 「そこで，出願人は光を利用して回転体の位置を回転角」 ），

度の関数として出力することにより，上記の如き難点を克服する方式を提案してい

る （２頁右上欄３～５行）という記載からもうかがうことができるから，刊行物」

１記載の発光体２，しゃへい板３及び受光部４１，４２の三者は，このような小型

化の観点からみて互いに近接して配置されていなければならないものである。

したがって，審決が，刊行物１発明に関して「しやへい板３は発光体２に近接し

， ， 」（ ，「 ，た面と 受光体４１ ４２に近接した他の面とを有しており なお 受光体４１

４２」は「受光部４１，４２」の誤記である ）と認定した点に誤りはない。。

(3) 刊行物１記載の発光体２が平行光線を発するものであっても，しゃへい板
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３の縁における回折（ 光や音が障害物などをかすめたとき幾何学的に直進しない「

で，影の部分にまわりこむ現象をさす。波では一般的におこり，粒子と区別される

特徴の１つである （ 岩波 理化学辞典第４版」１９６頁〔乙２ ）により，しゃ」「 〕）

へい板３の縁において光が影の部分に回り込み，この回り込んだ光は，しゃへい板

３から遠ざかるほどそれだけ影の部分に深く入り込んでくるから，受光部４１，４

２が，しゃへい板３から離れた位置にあればそれだけ，受光部４１，４２へ投影さ

れる影の輪郭がぼけることになり，その結果，角度検出の精度が低下することにな

る。

このような回折現象による検出精度の低下については，角度検出の技術分野にお

いても，例えば，特開平３－２１１４１７号公報（乙３の２頁左上欄１１行～右上

欄７行）の記載のように，従来から認識されていることである。

したがって，たとえ発光体２が平行光線を発するものであるとしても，しゃへい

板３及び受光部４１，４２は，必要な検出精度が確保できる程度の距離に近接させ

て配置しなければならないものである。

なお，乙３は，回折現象により角度検出精度が低下するという事実が従来より認

識されていたということを示すために被告が挙示したものであって，刊行物１と組

み合わせるための新証拠ではない。審決には，審判段階において乙３を引用した拒

絶理由通知を発しなかったという著しい手続上の瑕疵があるとの原告の主張には理

由がない。

(4) 以上のとおりであるから，審決が，刊行物１発明に関して「しやへい板３

は発光体２に近接した面と，受光体４１，４２に近接した他の面とを有しており」

と認定した点に誤りはない。

そして，上記(1)のとおり，本願請求項１の「該光ブロック部材（３０）は前記

単一の光源（４６）に近接した１面と，前記複数の光センサー（４２，４４）に近

接した別面とを有しており は 該光ブロック部材 ３０ は前記単一の光源 ４」 ，「 （ ） （

６）の近くにある１面と，前記複数の光センサー（４２，４４）の近くにある別面
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とを有しており」ということにほかならず，それ以上のものでもそれ以下のもので

もないから，審決が，刊行物１発明に関して「しやへい板３は発光体２に近接した

面と，受光体４１，４２に近接した他の面とを有しており」と認定したことに基づ

いて，本願発明と刊行物１発明が「該光ブロック部材は前記単一の光源に近接した

１面と，前記複数の光センサーに近接した別面とを有しており」という点で一致し

ていると認定した点に誤りはない。

(5) 本願請求項１の「該光ブロック部材（３０）は前記単一の光源（４６）に

近接した１面と，前記複数の光センサー（４２，４４）に近接した別面とを有して

おり」という記載における「近接」とは，単に「近くにある」ことという意味でし

かなく，それ以上のものでもそれ以下のものでもないのであり，まして，原告が主

張するような広角光界を持った光源（４６）の採用と関連づけて具体的にその程度

が数値等の条件で規定されているような「特殊な」近接でもないから，原告の主張

は，特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえず理由がない。

４ 取消事由６（進歩性についての判断の誤り１）に対して

(1) 本願発明における「広角な光を提供する」光源とは，その記載から明らか

なように，広角に広がる光を放射する光源であるから，刊行物２にも示されるよう

にごくありふれた光源にすぎないものである。

したがって，相違点１（本願発明の光源が広角な光を提供するものであるのに対

し，刊行物１発明の発光体２は平行光線を発するものである点）は，刊行物１発明

における「平行光線を発する」光源を，単に，このようなごくありふれた光源であ

る「広角な光を提供する」光源に置換したにすぎないものであり，しかも，刊行物

１発明と刊行物２発明とは，審決が指摘するように光源の機能を含めて相互に広範

な共通性を有しており，さらに，刊行物１には 「広角な光を提供する」光源を採，

用することを排除する記載も見当たらない。

そして，およそ角度検出装置において小型化という課題は一般的なものであり，

そのことは，刊行物１の［従来の技術］に関する欄の「小型，軽量化には限度があ
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り （２頁左上欄１２行 「そこで，出願人は光を利用して回転体の位置を回転角」 ），

度の関数として出力することにより，上記の如き難点を克服する方式を提案してい

る （２頁右上欄３～５行）という記載からもうかがうことができることから，こ」

のような小型化の観点からみて，小型な光源である「広角な光を提供する」光源を

採用すれば，刊行物１記載の検出装置自身の小型化が図れるということも当業者で

あれば容易に予測できることである。

(2) 審決は，刊行物１に記載された位置検出装置と刊行物２に記載された光学

式速度検出器とが，ともに軸の回転に関する物理量を検出する検出装置であるとい

う技術分野の共通性，ともに光源と受光部との間に光を周期的に遮蔽する回転板を

配置したものであるという基本的な構成の共通性，さらに，ともに軸線上に配置し

た光源が回転板の広範囲にわたる部分を照射するものであるという光源の機能につ

いての共通性に照らしてみて，刊行物１発明に刊行物２に記載された事項を適用す

ることについての容易想到性を判断したものであって，原告主張のように形式的に

見掛け上の共通性をもって判断したものではない。

そして，このように，ともに光源と受光部との間に光を周期的に遮蔽する回転板

， ，を配置した基本構成から成り 軸の回転に関する物理量を検出する検出装置である

位置検出装置と光学式速度検出器とが互いに密接な技術的関連性を有することは，

このような基本構成を有する回転検出器が，従来より角度検出又は速度検出に用い

られてきたという技術常識からも裏付けられることである。

このような技術常識に関しては，例えば，実願昭５８－１１９５８号（実開昭５

９－１１７９１５号）のマイクロフィルム（乙４ ，特開昭６３－１８２７０号公）

報（乙５ ，特開平３－１００４２１号公報（乙６）の記載からもいえる。）

したがって，このような角度検出及び速度検出の両者の密接な技術的関連性に関

する技術常識を備えた当業者が，上記基本構成をともに具備する刊行物１，刊行物

２の各発明に接したときに，両者の光源がともに回転板の広範囲にわたる部分を照

射するものであるという共通性に照らし合わせ，刊行物２記載の光源を刊行物１記
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載の回転位置検出装置の光源として採用しようとすることは容易に想到し得たとい

うことができる。

(3) 回転位置検出装置に要求される小型化の観点から，光源，しゃへい板及び

受光体の三者を近接配置させなければならず，また，検出精度の観点からみて，広

角の光源の場合にはそれから放射される光は遠ざかるにつれて広がってしまうこと

から，受光部４１，４２へ投影される影の輪郭をシャープに保つとともに，受光部

４１，４２上に投影される影の輪郭位置がしゃへい部の輪郭位置と回転角度方向で

みて対応する位置ではなくずれた位置になってしまうというようなことが生じない

ようにするために，しゃへい板と受光体をより一層近接させなければならないとい

うことも当業者にとっては明らかなことである。

原告は，本願発明が「広角光界を提供する単一の光源（４６ 」を採用した理由）

は，光学式位置検出器の位置検出精度を高めるためには，光センサーの感光面上に

投影される光ブロック部材の影の輪郭を最大限可能な限りシャープにすることが要

求されるという光学式位置検出器に特有の技術的要請によるものであると主張して

いるが，光センサーの感光面上に投影される光ブロック部材の影の輪郭をシャープ

にするのは，光ブロック部材を感光面に近接させたことによるものであって 「広，

角光界を提供する単一の光源（４６ 」を採用したことによるものではない。そし）

て，刊行物１発明において，広角の光源を採用した場合に，影の輪郭をシャープに

保つためにしゃへい板と受光体をより一層近接させなければならないということは

上記のとおりである。

(4) 刊行物１記載の 回転角度 と刊行物２記載の 回転速度 は ともに 軸「 」 「 」 ， 「

の回転に関する物理量」であるから，審決が，刊行物１記載の検出装置と刊行物２

記載の光学式速度検出器とを「軸の回転に関する物理量を検出する検出装置である

点で共通する」とした点に誤りはなく，また，影の利用についても，両者はともに

軸の回転に伴う影の変化に応じて受光部の受光量が変化することを利用するもので

あるから，この点においても原告の主張には理由がない。
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(5) 刊行物１記載の検出装置は，軸が周期的に回転する場合も含めてその回転

角度を検出することができるものであるから，審決が，この検出装置と刊行物２に

記載の光学式速度検出器が「その基本的な構成についても，光源と受光部との間に

光を周期的に遮蔽する回転板を配置したものである点で両者は共通しており」とし

た点に誤りはない。

(6) 刊行物２には，軸線上に配置した発光ダイオードからなる光源１１から広

角の光を放射し，スリット円板１３を広範囲にわたって照射することが示されてい

るから，審決が「しかも，軸線上に配置した光源が回転板の広範囲にわたる部分を

照射するものである点でも両者は共通している」とした点に誤りはない。

５ 取消事由７（進歩性についての判断の誤り２）に対して

(1) 刊行物２記載の広角の光源を刊行物１記載の回転位置検出装置の光源とし

て採用した場合に，回転位置検出装置に要求される小型化の観点から，光源，しゃ

へい板及び受光体の三者を近接配置させなければならないことは従来と同様であ

り，また，検出精度の観点からみて，広角の光源の場合にはそれから放射される光

は遠ざかるにつれて広がってしまうことから，受光部４１，４２へ投影される影の

輪郭をシャープに保つとともに，受光部上に投影される影の輪郭位置がしゃへい部

の輪郭位置と回転角度方向でずれてしまうというようなことが生じないようにする

ために，しゃへい板と受光体をより一層近接させなければならないということも当

業者にとっては明らかなことである。

したがって，刊行物１及び刊行物２には，検出精度の高度化と装置の小型化を図

るという課題認識が全くないという原告の主張には理由がなく，審決が「本願発明

が奏する効果についても，刊行物１記載の発明及び刊行物２に記載された事項に基

づいて当業者が予測し得る範囲内のものであって格別のものではない 」とした点。

に誤りはない。

(2) 商業的成功は，広告宣伝力，販売力などいろいろな要因に起因するもので

あるから，本願発明に係る位置検出器について商業的に成功したからといって，本
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願発明に直ちに進歩性を認めることができる事情となるものではない。

また，審決は，本願発明の進歩性を，刊行物１，刊行物２の各発明に基づいて判

断したものであり，本願発明に係る位置検出器が各種刊行物において紹介されたと

いう事実や米国における対応特許の存在があるとしても，上記進歩性の判断を左右

するに足りるものではないから，審決の結論に影響を与えるものではない。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（本件第１補正却下の誤り ，同２（本件第２補正却下の誤り））

及び同３（本願発明の認定判断の誤り）について

(1) 審査審判の手続の経緯

， ，証拠及び弁論の全趣旨によれば 本願出願に関する審査及び審判の手続の経緯は

次のとおりであることが認められる（引用に係る部分には原文の表記やレイアウト

を一部改めたところもある 。。）

ア 本件出願の内容

本件出願手続は，平成１０年１０月２１日，原告の代理人である廣江武典弁理士

（事務所は岐阜市所在）によって行われた。当初明細書（甲３）によれば，その請

求項は，１～２６からなっていた。

イ 本件出願に対する拒絶理由通知

本件出願についての審査請求手続は，平成１３年１１月１２日，同弁理士によっ

て行われた。そして，A 審査官は，同弁理士あてに，平成１６年２月１７日付けで

原告に対する拒絶理由通知書を発した（甲２６ 。）

その記載内容は，次のとおりである。

「 理 由

この出願の請求項１乃至２６に係る発明は，その出願前日本国内又は外国において頒布され

た下記の刊行物に記載された発明に基づいて，その出願前にその発明の属する技術の分野にお

ける通常の知識を有する者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条２
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項の規定により特許を受けることができない。

記 （引用文献等については引用文献等一覧参照）

請求項１乃至２６について

引用文献：１乃至６

備考：

引用文献１には，複数の扇形センサーと，回転する光ブロック部材と，光源とを有し，扇形

センサーの出力を合算した位置検出装置が記載されている。

引用文献２には，光ブロック部材の剛性を維持する手段が記載されている。

引用文献３には，プラスチック製である光ブロック部材が記載されている。

引用文献４には，光ブロック部材のブロック部と光センサーの感光面の形状が実質的にマッ

チしている構成が記載されている。

引用文献５には，光発生器をカバーする湾曲窓が記載されている。

引用文献６には，点光源で光ブロック部材を照射する手段が記載されている。

また，光ブロック部材と光センサーの感光領域との距離，及び，光源と光発生器と光センサ

ーの環境領域との距離を所定の値に設定することは，当業者にとって適宜実施しうる設計事項

にすぎない。

拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

引 用 文 献 等 一 覧

１．特開昭６３－６４１７号公報

２．特開平７－３１８３７０号公報

３．実願昭５７－１９８５８５号（実開昭５９－１０４０１３号）のマイクロフィルム

４．特開昭６０－１７１４６２号公報

５．実願平１－１２１９号（実開平２－９３７１５号）のマイクロフィルム

６．特開昭６３－５０７２２号公報 」

ウ 上記拒絶理由通知に対する原告の対応

原告は，上記拒絶理由通知に対し，同年８月９日付けをもって，次のとおり，意
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見書（甲２７）及び手続補正書（以下「審査時補正」ということがある。甲４）を

提出した。

(ｱ) 意見書の内容

「・・・本願発明は，引用文献１乃至６に記載の発明とは，その目的，構成，効果において

顕著な相違を有し，進歩性を有するものと考えられるので，特許請求の範囲を補正し，引用文

献１乃至６とのかかる相違を明瞭に致しました。以下にその理由を述べさせていただきます。

・・・ 判決注：２～１０頁にわたって詳細な理由が展開されている ）（ 。

以上のとおり，本願発明は，引用文献１乃至６に記載の発明に基づいて，その出願前にその

発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができるもので

はなく，特許法第２９条第２項の規定には該当しないものと思料いたします。

よって，審査官殿におかれましては，上記意見を配慮の上，本願を再度ご審査いただき，本

願に対して何とぞ特許査定を賜りますよう懇請する次第であります 」。

(ｲ) 手続補正書（甲４）の内容

請求項の数は２６から１２に減少しているものの，基本的にはすべての請求項に

わたって何らかの補正がされており，補正前の請求項が先行の請求項を引用してい

る場合に，これに数字上対応する補正後の請求項が引用する先行の請求項を増加さ

せたり（これはいわゆる増項補正に当たることが多い ，引用する先行の請求項を。）

変更したり（これは特許請求の範囲を変更したり，新規事項を含みやすくする危険

。） ， 。が高い するなど その対応関係が必ずしも明瞭であるとはいえない部分がある

， ，【 】，【 】，【 】，【 】，そして 発明の詳細な説明は ０００９ ００１２ ００１３ ００１４

【００２４】について，補正がされている。

なお，補正したとされる箇所に下線が施されているが，補正した箇所はそれにと

どまらず，随所に散見される。

エ 本件出願に対する拒絶査定

A 審査官は，平成１６年９月１４日，本件出願について，拒絶査定をした（甲２

８ 。その内容は，次のとおりである。）
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「 この出願については，平成１６年２月１７日付け拒絶理由通知書に記載した理由によっ

て，拒絶をすべきものである。

なお，意見書及び手続補正書の内容を検討したが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせ

ない。

備考：

請求項１について

出願人は，意見書において，引用文献１について，(1)『引用文献１の回転位置検出装置が

備えている発光体は，図１および図３において，リング状に形成されて平行光を発する構成の

みが開示されています ，(2)『回転軸の先端部に相当の面積を有する受光板を配置するための』

スペースを確保する必要があり と主張し 更に (5)組み合せの困難性について において (3)』 ， ，『 』 ，

『本願出願の回転位置検出装置は，１個の光発生器と湾曲窓からなる広角光発生器として機能

する光源と，蝶形の光ブロック部材とを備えており，これらの構成は引用文献１乃至６のいず

れにも開示されていない ，と主張している。』

上記主張(1)乃至(3)について検討する。

(1)について

引用文献４における『第２は本発明の一実施例を示し・・・光源１１はスリット円板１３上

の多数のスリット１４が配列されている部分全体に光を照射し，スリット円板１３上の全ての

スリット１４を通過した光がマスク１６上のスリット１７を介して受光素子１５により受光さ

れる （第１頁右欄第１８行～第２頁左上欄第２０行）及び『 効果）以上のように本発明に。』 （

よれば光源からスリット円板上のスリット配列部分全体に光を照射してそのスリット通過光を

受光器の一定間隔で全周にわたって配置された複数の受光部で受光するので，受光器の出力信

号がスリット円板上のスリットのビッチムラに影響されなくなり，速度検出精度が高くなる』

（第２頁右欄第２０行～同左下欄第６行）の記載と，第２図から，光源１１がスリット円板１

３の中心，すなわち，長軸上に配置されているものと解することができるから，引用文献４に

記載された長軸上の単一光源，本願『光ブロック部品』に相当する『スリット円板１３ ，長』

軸方向に離れて配置された本願『光センサー』に相当する『受光素子１５』の配置構成を引用
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文献１に記載された発明に適用して，引用文献１に記載された発光体２を単一光源とすること

は，当業者にとって格別な困難性はない。

(2)について

， ， ，本願請求項１に係る発明と比較した 上記主張する根拠が詳細に記載されておらず よって

(2)の主張が不明である。

(3)について

本願請求項１に係る『光源』が，湾曲窓からなる広角光発生器として機能するものとは，認

められない。また，意見書の『(5)組み合わせ困難性について』には，引用文献１と引用文献

４に記載された発明との組み合わせの困難性について何ら言及されておらず，また，組み合わ

せることによる格別な阻害要因もないことから，上記(3)の主張は妥当なものとして採用する

ことはできない。

従って，上記拒絶理由通知書にて指摘した理由及び上記(1)乃至(3)の理由から，請求項１に

係る発明は，引用文献１乃至６に記載された発明から，当業者にとって容易に想到しえたもの

であるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

なお，他の請求項においても同様に同規定により特許を受けることができない 」。

オ 原告による拒絶査定不服の審判請求

原告は，平成１６年１２月１７日，廣江弁理士によって，拒絶査定に対する審判

請求をした（甲２９ 。審判請求書（甲２９）によれば，その内容は，次のとおり）

である。

原告は，拒絶査定の上記エ(1)ないし(3)記載の理由に対して，詳細な反論を展開

した上，末尾に次のとおり述べている。

「本出願人は，本発明と引用文献１乃至６との相違をより明確にすることを目的として，本

審判請求の日より３０日以内に特許請求の範囲などを補正する手続補正書を提出する予定であ

ります。本審判請求の理由については，この手続補正書提出の際に，詳しく述べる所存であり

ます 」。

カ 原告による補正書仮案の事前送付
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廣江事務所の事務所員である Bは，平成１７年１月１３日，担当の A審査官に対

し，次のようなファックス（甲２２，乙７）を送信した。

・・・下記の資料をご送付させていただきます。「

それでは，明日担当弁理士の武川と，Bでお伺いいたします ・・・。

記

１．手続補正書（請求範囲の補正）の素案

２．手続補正書（審判請求書の請求の理由）の素案

」３．ＬＥＤ製品カタログ

上記ファックスで送付された上記「１．手続補正書（請求範囲の補正）の素案」

（甲２２，乙７）の記載内容は，基本的に本件第１補正に係る手続補正書（甲５）

と同旨である。また，上記「２．手続補正書（審判請求書の請求の理由）の素案」

（乙７）の記載内容は，基本的に後出「ク」の平成１７年１月２０日付けの審判請

求書「請求の理由」の変更（甲３０，乙８）と同旨である。

上記「手続補正書（請求範囲の補正）の素案 （甲２２，乙７）の【特許請求の範囲】の記」

載においては，訂正部分として下線を付して【請求項１３】及び【請求項１４】が付加して記

載され（９頁９～１４行 ，また，上記「手続補正書（審判請求書の請求の理由）の素案 （乙） 」

７）において 「３－１）補正の内容 今回の補正においては，請求項１，請求項３，請求項，

４，請求項５，請求項６，請求項８，請求項９，請求項１０，請求項１１，請求項１２を補正

しており，更に請求項１の従属項である請求項１３，１４を追加しております （４頁１６～。」

１９行）と記載されていた。

キ A審査官による面接

廣江事務所の武川弁理士は，B 事務所員を同伴して特許庁に赴き，平成１７年１

月１４日午後２時から約１時間３０分にわたって，上記ファックス送信された素案

等を既に見ていた A審査官に面接をした。その際の面接内容を記録した「面接記録

（出頭者用 （甲２１）には，次のとおり記載されている（記載のうち，○，○，）」 ａ ｂ

・・・は 「a 「b ・・・に手書きで○が付加されていることを意味する 。， 」， 」， 。）
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「面接内容

○.本願の技術説明 ○.本願と先行技術との対比説明 c.手続補正書等の説明ａ ｂ

○.補正案等の説明 e.審査官の通知等に対する出願側からの問い合わせｄ

）f.その他（

面接の具体的内容

［ ］下記に記載のとおり（判決注:この部分は手書きである ）。

面接結果

a.審査官は,出頭者の説明の内容を( 理解した ・ 下記の点について理解しなかった)。

○.出頭者は,審査官の通知等の意図を( 理解した ・ 下記の点について理解しなかった)。ｂ

(判決注：上記「理解した」に手書きで○が付加されている ）。

。c. 平成 年 月 日付提出の手続補正書等 は,補正の要件を 満たしている 旨の心証を得た

提示された補正案等 下記の理由で満たしていない

(判決注：上記「提示された補正案等」及び「満たしている」に手書

きで○が付加されている ）。

d下記の理由で，平成 年 月 日付提出の手続補正書等 により,

提示された補正案等

（ ） 。本願明細書の請求項 は拒絶理由を有さない 旨の心証を得た

（ ）は拒絶理由を有する１－１４

（判決注：上記「提示された補正案等」に手書きで○が付加されている。また，

上記「 １－１４ 」の部分は手書きである ）（ ） 。

○.審査官は，補正について，下記のような点の示唆を含め意見を述べた。ｅ

f～ jは省略

記

請求項１，５，１１，１２，１４については新規事項の追加があるものと伝えた。

又，あいまい表現が，いくつか含まれている点についても，伝えた。

進歩性については，請求項１～１４について，現時点では，ないものと判断し，その理
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（判決注：この４行は手書きである ）由についても伝えた。 。

審査官は，この面接の終了後に新事実又は新証拠を発見した等の理由により，上記面接

結果と異なった判断や処分をすることとなった場合は，その旨を拒絶理由通知書又は電話

等によって通知する。

」・・・ 以下省略）（

ク 原告による手続補正書（審判請求書の請求の理由の変更）の提出

原告は，平成１７年１月２０日，上述のファックスで仮案を送信しておいた手続

（ 。 「 」 。補正書 審判請求書の請求の理由の変更 以下 審判請求書の理由の変更 という

甲３０，乙８）を提出した。

審判請求書の理由の変更の記載内容は，次のとおりである。

「３．本件発明が特許されるべき理由

本出願人（原告）は，上記拒絶査定の内容を詳細に検討いたしました結果，本願発明は引用

文献１乃至６に記載の発明とはその目的，構成，効果において顕著な相違を有し，進歩性を有

するものと確信しております。上記認定は到底承服することができず，本審判を請求するに至

ったものであります。

本出願人は，本願発明をより明確にすることを目的として，平成１７年１月１７日に手続補

正書を提出して特許請求の範囲を補正しております。この補正後の本願発明について，以下に

特許されるべき理由を述べます。

３－１）補正の内容

今回の補正においては，請求項１，請求項３，請求項４，請求項５，請求項６，請求項８，

請求項９，請求項１０，請求項１１，請求項１２を補正しており，更に請求項１の従属項であ

る請求項１３，１４を追加しております。以下に，その詳細を述べます 」。

ケ 審決の判断

これに対し，審決は，次のとおり理由を説示して，本件各補正を却下した（上記

第２の４(1)に掲記 。）

「本件補正は，特許請求の範囲の請求項の数を，本件補正前の１２（平成１６年８月９日付
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けの手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項の数）から，本件補正後の１４に補

正するものであり，請求項の数を増加するものである。

そして，この請求項の数の増加は，多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求

項を減少させて独立形式の請求項とすることによるものではなく，また，構成要件が択一的な

ものとして記載された一つの請求項を，択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項と

することによるものでもないから，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項

各号に規定する請求項の削除を目的とするもの，特許請求の範囲の減縮を目的とするもの，誤

記の訂正を目的とするもの，明りょうでない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当し

ない。

したがって，本件補正は，平成１８年改正前特許法第１７条の２第４項の規定に違反するも

のであり，同法第１５９条１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により

却下しなければならないものである （２頁１１～２５行）。」

なお，審決がされるまでに，審査官又は審判官等から原告に対して，増項補正に

問題があるなどの通知がされることはなかった。

(2) 審決のうち増項違反に係る判断部分の当否

ア 原告は，本件各補正において追加された請求項１３及び１４は，いずれも，

請求項１を引用するとともに，請求項１に記載された発明特定事項を更に限定する

ものであって，その限定の仕方は，請求項１と同１３との関係においても，請求項

１と同１４との関係においても，産業上の利用分野を変更するものではないことは

明らかであり，また，解決しようとする課題を変更するものでもないことは明らか

であるから，請求項１３及び１４は，旧特許法１７条の２第４項２号によって許容

されるところの特許請求の範囲の減縮を目的として補正された請求項に該当すると

主張する。

イ そこで，検討するに，旧特許法１７条の２第４項は，審判請求に伴って行わ

れる場合における特許請求の範囲についてする補正は，同項１号ないし４号に掲げ

， ，る事項を目的とするものに限ると規定しているもので 請求項を増加させる補正は
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原則として 同項で補正の目的とし得る事項として規定された 請求項の削除 １， 「 」（

号 「特許請求の範囲の減縮 （２号 「誤記の訂正 （３号）及び「明りょうでな）， 」 ）， 」

い記載の釈明 （４号）のいずれにも該当しないものと解するのが相当である。」

そして，同項２号は 「特許請求の範囲の減縮（第３６条第５項の規定により請，

求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって，その補

正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の

産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る 」と規定し。）

ており，同括弧書きの文言によれば，２号において補正が認められる特許請求の範

囲の減縮といえるためには，補正後の請求項が補正前の請求項に記載された発明を

限定する関係にあること，並びに，補正前の請求項と補正後の請求項との間におい

て，発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であることを必要と

するとしたものである。そうすると，この「限定する」ものであるかどうか 「同，

一である」かどうかは，いずれも，特許請求の範囲に記載された当該請求項につい

て，その補正の前後を比較して判断すべきものであり，補正前の請求項と補正後の

請求項とが対応したものとなっていることを当然の前提としているといえる。した

がって，同号の規定は，請求項の発明特定事項を限定して，これを減縮補正するこ

とによって，当該請求項がそのままその補正後の請求項として維持されるという態

様による補正を定めたものとみるのが相当であって，増項による補正は，補正後の

各請求項の記載により特定された発明が，全体として，補正前の請求項の記載によ

り特定される発明よりも限定されたものとなっているとしても，上記のような対応

， 「 」 。関係がない限り 同号にいう 特許請求の範囲の減縮 には該当しないことになる

また，特許出願の審査は，請求項ごとに行われ，拒絶理由の通知も請求項ごとに

記載されるものであるところ，審判請求に伴ってする補正につき，出願人の便宜と

迅速，的確かつ公平な審査の実現等の調整という観点から，既にされた審査結果を

有効に活用できる範囲内で補正を認めることとした旧特許法１７条の２第４項の制

度趣旨に照らすならば，１つの請求項を複数の請求項に分割するような態様による
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補正は，特段の事情がない限り，認められないとする上記の解釈は是認されるもの

といえる。

もっとも，①多数項引用形式で記載された一つの請求項を，引用請求項を減少さ

せて独立形式の請求項とする場合や，②構成要件が択一的なものとして記載された

一つの請求項を，その択一的な構成要件をそれぞれ限定して複数の請求項とする場

合のように，補正前の請求項が実質的に複数の請求項を含むものであるときに，補

正に際し，これを独立の請求項とすることにより，請求項の数が増加することにな

るとしても，それは，実質的に新たな請求項を追加するものとはいえず，実質的に

は，補正前の請求項と補正後の請求項とが対応したものとなっているということが

できるから，このような補正についてまで否定されるものではない。

ウ 以上の見解に基づいて，本件を検討することとする。

本件各補正のうち増項に係る部分は，いずれも，請求項の数を，補正前の１２か

ら補正後の１４に補正するというものであり，実質的にみても，増項によって生じ

た請求項が補正前の請求項の従属項であるとしても，請求項の数を増加させるもの

であるこことに変わりはない。そして，この増加は，①多数項引用形式で記載され

た１つの請求項を，引用請求項を減少させて独立形式の請求項とする場合や，②構

成要件が択一的なものとして記載された１つの請求項を，その択一的な構成要件を

それぞれ限定して複数の請求項とする場合でもない。

そして，本件各補正の増項に係る部分は，特許請求の範囲を全体として拡張する

ものではないものの，これを減縮するものでもないことは明らかであり，また，誤

記の訂正であるということも，明りょうでない記載の釈明であるということも，困

難であるから，旧特許法１７条の２第４項２号ないし４号のいずれにも該当しない

といわざるを得ない。

したがって，本件各補正のうち増項に係る部分は，旧特許法１７条の２第４項の

規定に違反するものであり，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５

３条１項により却下される場合に該当し，これと同旨の審決の判断は，その限りに
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おいて誤りということはできない。

(3) 本件各補正を却下した審決の措置の当否

ア 審決が判断した本件各補正のうち増項に係る部分については，上述のとおり

誤りではないが，審決は，前記(1)で摘示したように，本件各補正のうち請求項１

３及び１４を増項した部分の違法を指摘したのみで，原告のした本件各補正の全体

を却下すべきものとした。このため，審決は，その余の請求項についてされた本件

各補正の可否について何ら判断することなく，本件各補正前の請求項に基づいて実

体判断をして，結局本願発明には進歩性が認められないとして，原告の審判請求を

不成立としたものである。

しかしながら，審決の上記措置は是認することができない。その理由は，次に判

示するとおりである。

イ 確かに，補正は，複数の請求項にまたがり多数の補正事項を含んでいるとし

ても，基本的には，補正全体が不可分一体性を有するものとし，出願人のした補正

がその一部についてでも補正の要件を満たさないときは，その余の補正について審

理判断することなく，全体としてこれを却下することができるとされることは，被

告の主張するとおりであるが，本件手続においては，上記(1)に認定したところに

基づいて検討すると，以下のとおりである。

(ア) まず，補正事項の不可分一体性は，補正事項がその内容自体から相互に関

連し合って分離することが不可能又は困難である場合があること，出願人が補正事

項の全体又は枢要な事項を是認されるのでない限りその補正の目的を達しない場合

があるなど，多くの場合にこれを肯定せざるを得ないが，その反面，補正事項の中

には，他の補正事項と容易に分離することが可能である場合もあるところ，増項補

正は，他の補正事項と，違反事由として目的・要件等が明らかに異なり，截然と区

別することが比較的容易である場合もある。本件各補正における増項も，その内容

においても，増項補正がされた時期においても，他の補正事項と容易に区別するこ

とができることが認められる。
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(イ) 原告は，本件各補正において初めて増項補正を試みたものであり，増項補

正の可否は，それまでの手続で全く問題にされていなかった（もっとも，審査時補

正においても，上記(1)で認定説示したように，一部の請求項について増項補正と

もみることのできる補正がされているが，審査官は，基本的に請求項１についての

み判断したため，増項補正であることを何ら問題視していない 。。）

しかるに，審判官は，原告がした本件各補正について，拒絶理由通知書等により

増項違反を指摘することなく，審決において，増項違反を重視し，これのみを理由

に，本件各補正を却下したものである。

(ウ) 弁論の全趣旨によれば，審判官が増項違反を本件各補正却下の唯一の理由

とすることを何らかの機会に何らかの方法で提示又は示唆していさえすれば，本件

各補正のうち増項に係る請求項が大きな危険をおかして行うべきものであるとは考

えにくいことを考えると，原告は，審決の前にこれを撤回する蓋然性は高かったも

のと推察される。

しかも，請求項１３，１４の増項については，審判請求を行った後の平成１７年

１月１３日に A審査官にファクス送信された「手続補正書（請求範囲の補正）の素

案」に記載され，また，同時にファクス送信された「手続補正書（審判請求書の請

求の理由）の素案」には「更に請求項１の従属項である請求項１３，１４を追加し

ております 」とも記載されており，A 審査官は，これらの書類を見ていたにもか。

かわらず，面接記録によれば，A 審査官は，増項の点をとがめることなく，請求項

１，５，１１，１２，１４について，武川弁理士らに対し，新規事項ありとの拒絶

理由のあることは伝えているが，増項違反に何ら言及せず，かえって，面接記録の

「面接内容」の「c 」欄の「提示された補正案等」及び「満たしている」との部分．

に丸印を付けて，全体として「c．提示された補正案等は，補正の要件を満たして

いる旨の心証を得た 」との記載を完成させており，そうすると，原告としては，。

本件第１補正については，特に言及された点以外については問題がないとの認識を

示されたと判断する状況であったと認めるのが相当である。
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(エ) A 審査官が原告代理人との面接の際に伝えた，増項に係る「請求項１４に

ついての新規事項」が具体的にいかなるものであるかは明らかではないものの，同

じく増項に係る請求項１３に新規事項があるとの指摘がされなかったことを考える

， ，と A審査官が原告代理人との面接の際に伝えた請求項１４についての違反事由に

， ， ，増項違反を含んではいないことが認められ これらの経緯等によれば A審査官は

増項の点を全く問題視しておらず，むしろ容認していたものと認めるのが相当であ

る。

(オ) A 審査官が原告代理人に渡した上記「面接記録（出頭者用 」には 「審査） ，

官は，この面接の終了後に新事実又は新証拠を発見した等の理由により，上記面接

結果と異なった判断や処分をすることとなった場合は，その旨を拒絶理由通知書又

は電話等によって通知する 」との記載があったにもかかわらず，審査官又は審判。

官等から原告に対して増項補正に問題があるなどの通知は全くされないままで，審

決がされたものであった。

ウ 本件における以上のような手続の経緯を考えると，担当審査官が，前置審査

という最終局面まで増項以外の補正事項について新規事項を理由に補正が却下され

ることのあることを説明しながら，増項補正の点は全く問題視せず，しかも面接に

おいて，面接結果と異なった判断や処分をすることとなった場合はその旨を拒絶理

由通知書又は電話等によって通知すると告げていたなどという本件の状況の下で，

， ， ，審決において 増項補正の違法のみを理由に補正請求全体を却下し これによって

補正後の請求項に何ら言及することなく補正前の請求項に基づいて判断をしたこと

は，あらかじめ増項補正の点についてその違法性を拒絶理由通知等によって認識さ

せ検討撤回等の機会を付与すべきであったか，又は，そのような機会を付与しない

場合には増項補正を判断し，併せて，その余の補正事項を判断すべきであったもの

というべきであり，そのいずれもしなかったことには違法があるものといわざるを

得ず，審決は，違法として取消しを免れない。

エ なお，参考のために，以下の点を付言しておきたい。
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本件の上記手続の経緯に照らすならば，審決が増項違反のみを理由に本件各補正

を却下した措置について，原告は，実質的にみても，防御・反論等を何らしていな

いものであり，増項補正を撤回することを含め，防御する機会を与えられていない

ものと認められる。

被告が主張する増項補正が許される例外的な場合（上記(2)イ①②の場合）は，

増項補正が許される典型的な場合を例示したにすぎず，法解釈上は，それに限られ

るわけではない。原告がした本件の増項補正は，補正前の特定の請求項にいわゆる

従属項を追加したものというのであるから，少なくとも従前の特許請求の範囲を全

体として拡張するものではないということができ，特許請求の範囲の減縮には文言

上該当しないとしても，法解釈論として成り立ち得ない見解といえず，明らかに違

法な補正であると断じ得るものでもなく，本件のような従属項を追加する補正が一

般的に違法であるとする裁判例がないではないが，少なくとも，実務上，周知確立

していた取扱いであるとは認められない。現に，A 審査官は，本件の増項補正が問

， 。題であるという認識がなかったものと認められることは 上記指摘のとおりである

したがって，原告がした本件の増項補正は，権利範囲の拡張や変更を伴わない補

正であり，明らかに違法な補正であるとか，到底却下を免れない暴挙ともいうべき

補正であるなどということはできず，原告ないしその担当代理人が本件の手続にお

いて増項補正が許容されるものと推断したとしても，一概に不合理なものと断ずる

ことはできない。

なお，本件において，当裁判所は，増項補正の違反を含む補正の場合に，常に増

項に関わらない補正事項についてまで判断すべきであるという見解を示しているの

ではない。本件の事実関係の下においては，審決が請求項１～１２について新規事

項の存否について判断しないで，増項補正に係る部分が違法であると判断しただけ

で，本件各補正の全体を却下するとした措置の違法を指摘したにとどまるものであ

る。被告の考え方によると，出願人が増項補正をしないときは，審判官は，その余

の補正事項である新規事項の有無等について審理判断しなければならないが，出願
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人において増項補正といういわば敵失をしたことによって，上記新規事項の有無等

の審理判断をしなければならないという負担を免れるという僥倖を与えられ，出願

人は新規事項の有無等の審理判断を受けるという機会を奪われることになるが，本

件において，そのような不公平を容認するような事情は見当たらない。

したがって，本件が審判手続に戻った場合は，被告（審判官）が原告（請求人）

に対し，本件各補正のうち増項補正部分を維持するか否かの検討を求めることとな

るが，原告が増項補正部分の撤回をしないときは，原則に戻って，増項補正の違法

のみを理由に本件各補正の全体を却下することは許されるものというべきである

（この場合，原告は，審決取消訴訟で増項補正の適法性を主張することとなる 。。）

オ 以上のとおりであるから，原告の取消事由１ないし３の主張は，審決の上記

措置の違法をいうものと解する限りにおいて，理由があるというべきである。

２ 結論

以上によれば，本件各補正のうち増項補正以外の点について判断しなかった審決

の措置の違法をいう原告主張の取消事由理由は理由があり，原告の請求は認容され

るべきである。

知的財産高等裁判所第１部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

本 多 知 成



- 71 -

裁判官

田 中 孝 一


