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平成２４年１１月２９日判決言渡 

平成２４年（行ケ）第１０００７号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２４年１１月２７日 

判       決 

       原 告   株 式 会 社 ス ギ ノ マ シ ン  

             訴訟代理人弁護士   松   尾   和   子 

             同          藤   井   輝   明 

             同          佐   竹   勝   一 

             同          小   林   正   和 

             訴訟代理人弁理士   弟 子 丸       健 

             同          渡   邊       誠 

             同          鈴   木   博   子 

       被 告   シノバ・ソシエテ・アノニム 

       訴訟代理人弁護士   橋   口   泰   典 

             同          達   野   大   輔 

             同          松   本       慶 

             訴訟代理人弁理士   高   橋   詔   男 

             同          佐   伯   義   文 

             同          渡   邉       隆 

主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 

 特許庁が無効２００８－８００１２４号事件について平成２３年１２月７日にし

た審決を取り消す。 
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第２ 争いのない事実 

 １ 特許庁における手続の概要 

 (1) 被告は，発明の名称を「レーザーによって材料を加工する装置」とする，平

成６年５月３０日の優先権（ドイツ国）を主張して平成７年５月２２日にされた国

際特許出願（ＰＣＴ／１Ｂ１９９５／０００３９０ 日本における出願番号は特願

平８－５００６０２号，公表公報は特表平１０－５００９０３号）に係る特許（設

定登録平成１７年５月２７日，特許番号第３６８０８６４号，請求項の数１７。以

下「本件特許」という。）の特許権者である。 

 (2) 原告は，平成２０年６月３０日，本件特許の請求項１ないし１７につき下記

無効理由に基づき無効審判請求（無効２００８－８００１２４号）をした。特許庁

は，平成２１年５月１１日，平成６年法律第１１６号による改正前の特許法３６条

５項２号違反（以下，同条との関係では平成６年法律第１１６号による改正前の特

許法を指して「法」という。），法３６条４項違反を理由に，本件特許の請求項１な

いし１７に係る発明（以下「本件発明１」等という。）についての特許を無効とする

旨の審決（以下「第１次審決」という。）をした。 

                                   記 

 無効理由１： 本件発明１ないし１７は法３６条４項に規定する要件（実施可能

要件）を満たしていない。 

 無効理由２： 本件発明３及び１０は法３６条５項１号に規定する要件（サポー

ト要件）を満たしていない。 

 無効理由３： 本件発明１ないし１７は法３６条５項２号（発明の構成に欠くこ

とができない事項のみを記載）に規定する要件を満たしていない。   

 無効理由４： 本件発明１，５及び９は平成１１年法律第４１号による改正前の

特許法２９条１項３号（新規性なし。以下，同条との関係では平成１１年法律第４

１号による改正前の特許法を指して「法」という。）に該当する。 

 無効理由５： 本件発明１ないし１７は特許法２９条２項（進歩性なし）の規定
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に違反してなされたものである。  

 (3) 被告は，第１次審決を不服として平成２１年９月１５日に審決取消訴訟（知

的財産高等裁判所平成２１年（行ケ）第１０２７７号）を提起するとともに，同年

１２月１１日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする訂正審判請求（訂正２００

９－３９０１５１号。以下，後に平成２３年法律第６３号による改正前の特許法１

３４条の３第５項の規定により訂正請求とみなされる前後を通じて「本件訂正」と

いう。また，本件訂正による訂正後の本件特許の請求項１ないし１６に係る発明を

「本件訂正発明１」等という。）をした。第１次審決は，平成２２年１月１９日，平

成２３年法律第６３号による改正前の特許法１８１条２項に基づき，決定により取

り消された。 

 (4) 特許庁は，無効２００８－８００１２４号事件の審理を再開し，平成２２年

８月２５日，「訂正を認める。特許第３６８０８６４号の請求項１ないし１６に係る

発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「第２次審決」という。）をし

た。その理由の要点は，①本件訂正は，特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正及び明

りょうでない記載の釈明を目的とするものであるから，適法である，②前記無効理

由３（法３６条５項２号違反）・無効理由１（法３６条４項違反）・無効理由４（平

成１１年法律４１号による改正前の特許法２９条１項３号違反）はいずれも認めら

れない，③本件各訂正発明は甲８（欧州特許出願公開第０５１５９８３Ａ１号明細

書）に記載の発明（以下「甲８発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明する

ことができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない（無効理由

５），等というものである（無効理由２に係る主張は撤回された）。 

 (5) 被告は，第２次審決を不服として平成２２年９月３日に審決取消訴訟（知的

財産高等裁判所平成２２年（行ケ）第１０２８２号。以下「第２次審決取消訴訟」

という。）を提起した。当庁は，本件各訂正発明が甲８発明に基づいて当業者が容易

に発明することができたとの第２次審決の判断（前記③の判断）は誤りである旨を

判示して，これを取り消した。 
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 (6) 特許庁は，これを受けて無効２００８－８００１２４号事件の審理を再開し，

平成２３年１２月７日，「訂正を認める。本件審判の請求は，成り立たない。」旨の

審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同月１５日，原告に送達された。 

 なお，本件特許については，被告が原告に対して，原告の製品の製造の差止め等

を求める訴訟（東京地方裁判所平成２０年（ワ）第１２４０９号事件(甲４３)，知

的財産高等裁判所平成２４年（ネ）第１００２３号事件。以下，併せて「別件侵害

訴訟」という。）が係属している。 

 ２ 特許請求の範囲の記載 

 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項１及び５の記載は，次のとおり

である（下線部は本件訂正による訂正箇所である。）。 

【請求項１】  

 収束されるレーザービームによる材料加工方法であって，レーザービーム（３）

を導く液体ビーム（１２）がノズル（４３）により形成され，加工すべき加工片（９）

へ向けられるものにおいて， 

 前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに

前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体

ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間（３５）

が形成され， 

 前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し， 

 レーザービームガイドとして作用する液体ビーム（１２）へレーザービーム（３）

を導入するため， 

 前記レーザービーム（３）がノズル（４３）のノズル通路（２３）の前記ノズル

入口開口（３０）の所で収束され， 

 前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口

（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記

窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル
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入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ， 

 それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流

速が，十分に高く決められるようにし， 

 したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部が

ノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧されることを特徴とする， 

 材料を加工する方法。 

【請求項５】 

 レーザービーム（３）を送出するレーザー（１），及び液体ビーム（１２）を形

成するノズル通路（２３）を備えたノズル（４３）とビームガイドとしての液体ビ

ーム（１２）へレーザービーム（３）を導入する光学要素（２１，２５）とを有す

る加工モジュール（７）によって，請求項１ないし４の１つに記載の方法を実施す

る装置において， 

 前記ノズル（４３）の上面と，前記ノズル（４３）の上方に配置されるとともに

前記レーザービーム（３）に対して透明な窓（３６）の下面との間には，前記液体

ビーム（１２）を形成するための液体を供給するディスク状液体供給空間（３５）

が形成され， 

 前記ノズル（４３）は，ノズル通路（２３）のノズル入口開口（３０）を有し， 

 前記光学要素（２１，２５）が，レーザービーム（３）を，ノズル通路（２３）

の前記ノズル入口開口（３０）の所で収束させ， 

 前記ディスク状液体供給空間（３５）へ供給される液体が，前記ノズル入口開口

（３０）の周りにおいてせき止め空間のないように前記ノズル（４３）からの前記

窓（３６）の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間（３５）内を前記ノズル

入口開口（３０）に向かって周辺から流れるように導かれ， 

 それによりレーザービームのフォーカス円錐先端範囲（５６）における液体の流

速が，十分に高くあらかじめ与えることができ， 

 したがってフォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部が
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ノズル壁を損傷しないところまで，液体内における熱レンズの形成が抑圧されてい

ることを特徴とする 

 装置。 

 ３ 審決の認定した本件訂正発明１と甲８発明との相違点 

 (1) 相違点１ 

 「液体供給空間」について，本件訂正発明１は「ディスク状」であるが，甲８発

明はそのようなものではない点。 

 (2) 相違点２ 

 液体供給空間への液体の供給について，本件訂正発明１は，「ディスク状液体供

給空間へ供給される液体が，ノズル入口開口の周りにおいてせき止め空間のないよ

うにノズルからの窓の高さを設定した前記ディスク状液体供給空間内を前記ノズル

入口開口に向かって周辺から流れるように導かれ，それによりレーザービームのフ

ォーカス円錐先端範囲における液体の流速が，十分に高く決められるようにし，し

たがってフォーカス円錐先端範囲において，レーザービームの一部がノズル壁を損

傷しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される」ものであるが，甲８発明は，

「チャンバー３０内に加圧液状流体の準停留，準定常状態が確保される」ものであ

り，「熱レンズの形成が抑圧される」か不明である点。 

 ４ 審決の理由 

 審決の理由は，別紙審決書写しに記載のとおりである。要するに，審決は，①本

件訂正は，特許請求の範囲の減縮・誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目

的とするものであるから，適法である，②無効理由３（法３６条５項２号違反）・無

効理由１（法３６条４項違反）・無効理由４（法２９条１項３号違反）はいずれも認

められない，③本件各訂正発明は甲８発明に基づいて当業者が容易に発明すること

ができたとすることはできない（無効理由５）としたものである。 

第３ 取消事由に関する当事者の主張 

 １ 原告の主張 
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 (1) 適用法条の誤り（取消事由１） 

 審決書には，無効理由３を判断するに当たり，「特許法第３６条第５項第２号は，

『特許を受けようとする発明が明確であること』を規定する。」（審決４９頁１８行

目）と記載されている。法３６条５項２号の規定は，正しくは，「特許を受けようと

する発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項・・・に区分してある

こと」であって，審決は適用するべき法条の文言を誤っている。 

 (2) 無効理由３（法３６条５項２号に規定する要件を満たすか）についての判断

の誤り（取消事由２） 

 ア 「せき止め空間」の意義が不明確である 

 審決は，本件特許の請求項１，５の「せき止め空間」の意義を「『せき止め空間』

は『液体静止状態』が生じる空間であるが，この場合の『静止』が流速０を意味す

るものでなく，『ほぼ０』程度のものと解される。」と認定している。 

 しかし，「ほぼ０」程度の流速とは，どの程度の流速を指すのか判断することが

できず，「発明の外延」，特に，甲８発明との「境界線」が明確ではなく，明確性

要件を欠く。すなわち，審決も認定するとおり「液体空間が一つの連通空間である

場合，空間内で流速は連続的に変化し，流速が０になる点が存在しない」から，従

来技術である甲８発明の液体空間内の流速も０ではないある値をもつ。一方，本件

各訂正発明における「液体供給空間」内の流速は，甲８発明よりも速いある値をも

っているということができる。このようにみると，甲８発明と本件各訂正発明を峻

別する技術思想は，甲８発明よりも流速がどれほど速くされているのかという点に

集約され，両者を隔てる「境界線」が明確とならない限り，本件各訂正発明におけ

る「技術思想の創作」も明確にならない。 

 また，審決も認定するとおり「液体空間が一つの連通空間である場合，空間内で

流速は連続的に変化し，流速が０になる点が存在しない」のであるから，本件各訂

正発明においては，「液体静止空間」なる概念はそもそも想定し得ない。それにも

かかわらず，「せき止め空間」の意義を「液体静止空間」であるとしており，審決
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には，自己矛盾がある。 

 以上のように，「せき止め空間」なる用語は，用語として技術的意義が不明確で

あるし，この用語によって特定される「技術思想の創作」も不明確である。「せき

止め空間」は不明確であるから，「せき止め空間のない」も同様に不明確である。 

 また，「せき止め空間」の有無を判断するには液体供給空間の高さを特定するこ

とが必須であるが，本件特許の請求項１，５の「せき止め空間」については，この

点の記載がされていないから明確性要件を欠く。 

 イ 「液体の流速が，十分に高く」の意義が不明確である 

 審決は，本件特許の請求項１，５の「液体の流速が，十分に高く」の意義を「『フ

ォーカス円錐先端範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷

しないところまで，熱レンズの形成が抑圧される』程度に『十分に高い』ことは，

明らかである。」としている。 

 「液体の流速が，十分に高く」は，この用語自体では，比較の程度，基準が不明

瞭であって，少なくとも「レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところま

で，熱レンズの形成が抑圧される」か否かを参照しなければ，意義が明確になるこ

とはない。 

 ウ 複数の構成部分を一体的に解釈することによる明確性について 

 審決は，原告が不明確性を主張している「せき止め空間のない」及び「液体の流

速が，十分に高く」の記載は，「熱レンズ」形成の抑圧に係る記載であり，これら

の記載の意義は，「熱レンズ」の形成を抑圧することと「一体的」に解釈すること

により明確になる旨を示唆している。 

 しかし，「せき止め空間のない」なる記載は，「液体供給空間」内の流速を速く

することを意図した趣旨であることを推測できるものの，「液体供給空間」内の流

れ自体をいかに解析したとしても，「せき止め空間」の存否に関して判断をするこ

とはできない。また，「液体の流速が，十分に高く」の記載は，この用語自体では，

比較の程度，基準は不明瞭である。このように，「せき止め空間のない」及び「液
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体の流速が，十分に高く」の記載は，これらの用語自体では明確な解釈が不可能で

あり，少なくとも「レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱

レンズの形成が抑圧され」ているか否かを参照して初めて，「せき止め空間」が存

在するか否か，「液体の流速が，十分に高」いか否かが判断可能である。 

 (3) 無効理由１（法３６条４項に規定する要件を満たすか）についての判断の誤

り（取消事由３） 

 審決は，熱レンズの形成を抑圧するためには「液体供給空間の構造」の影響が大

きく，この「液体供給空間の構造」が本件訂正により「ディスク状」に限定された

ことにより，本件各訂正発明は実施可能であるとする。 

 しかし，審決の上記判断は，熱レンズ発生の程度はレーザーの種類により１００

倍も異なり，「液体供給空間の構造」よりも影響が大きいという事実を看過してさ

れたものである。「液体供給空間の構造」で流速に影響を与えるのは，「液体供給

空間」の絶対的な高さであり，「液体供給空間の構造」が「ディスク状」に限定さ

れたとしても，何ら流速に限定を加えたことにはならないから，審決の判断は誤り

である。 

 また，「液体供給空間の構造」のうち，液体供給空間の高さを変化させた場合，

レーザーの入力の増大に伴う出力の変化は，線形となる場合もあれば，非線形的か

つ特異的な挙動を示す場合もあり，熱レンズの形成は，特異的に生じ得るもので，

その予測は困難である。本件特許の発明の詳細な説明欄には，熱レンズの形成を適

切に抑圧するための他の実施条件（レーザーの種類，レーザーの出力，液体供給空

間の形状，液体の種類，液体の流速）の相互間の関係についての記載はなく，結果

の予測は極めて困難であり，過度の試行錯誤を要するものである。 

 (4) 無効理由４（法２９条１項３号に該当するか）についての判断の誤り（取消

事由４） 

 審決は，本件訂正発明１と甲８発明との間に相違点１及び２があるとするが，こ

れらの相違点はいずれも形式的なものにすぎず，この点に関する審決の認定は誤り
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である。 

 (5) 無効理由５（法２９条２項の規定に反して特許されたか）についての判断の

誤り（取消事由５） 

 審決は，第２次審決における引用文献記載の発明は，いずれも本件訂正発明１と

は技術分野が異なることや，ディスク状の空間を備えていないことなどから，本件

訂正発明１を容易に想到することはできないと判断した。 

 しかし，「液体供給空間」を「ディスク状」とするとした点の効果は，審決の認定

に係る効果とは無関係であり，審決の認定判断には誤りがある。また，「ディスク状」

という限定は，技術的意義を有するものでないから，単なる「液体供給空間」の形

状の変更であり，設計的事項である。なお，本件における審決の進歩性判断が，第

２次審決取消訴訟の判決に拘束されることはない。    

 ２ 被告の反論 

 (1) 取消事由１に対して 

 審決が，第２次審決取消訴訟の判決で指摘された，法３６条５項２号の条文の誤

記について訂正しなかった点に誤りがあるが，この点の誤りは専ら形式的なもので

あり，結論に影響するものではない。 

 (2) 取消事由２に対して 

 ア 「せき止め空間」について 

 原告は，「せき止め空間」が，甲８発明との境界という点で不明であり，発明の外

延が明らかではないので，明確性を欠くと主張する。しかし，原告の主張は，以下

のとおり失当である。原告の主張を前提とするならば，あらゆる流体に関する特許

発明において，具体的な数値により限定しない限り，すべての発明の外延が不明確

となりかねないから，原告の主張は妥当性を欠く。「せき止め空間」は「液体静止状

態」が生じる空間であるが，この場合の「静止」は流速ゼロを意味するものでなく，

ほぼゼロ程度のものを含むとした審決の判断に誤りはない。 

 イ 「液体の流速が，十分に高く」について 
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 「流体の流速が，十分に高く」とは，「『フォーカス円錐先端範囲（５６）』におい

て，『レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，熱レンズの形成が

抑圧される』程度に『十分に高い』」との趣旨であるとした審決の認定，判断に誤り

はない。 

 (3) 取消事由３に対して 

 審決は，「『液体供給空間の構造』が『ディスク状』とされた」ことのほか，加工

対象によって，レーザーの種類，レーザーの出力，ノズル径，液体を供給する圧力

等がほぼ決まること，各条件間の傾向の存在により結果の予測可能性があることも

考慮した上で，本件各訂正発明に係る発明の詳細な説明には，実施可能な程度の記

載があると判断したものであり，審決の上記判断には誤りはない。 

 (4) 取消事由４・５に対して 

 新規性（無効理由４）及び進歩性（取消事由５）については，第２次審決取消訴

訟で判断済みであって，その拘束力が及ぶから，同訴訟の判決と同様の判断をした

審決には何ら違法はない。 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，審決の法３６条５項２号についての判断（取消事由２），同条４項に

ついて判断（取消事由３）にはいずれも誤りがなく，適用法条についての原告の主

張（取消事由１）及び新規性・進歩性に関する主張（取消事由４・５）はいずれも

採用の限りではないと判断する。その理由は次のとおりである。 

 １ 認定事実 

 (1) 本件特許に係る発明の詳細な説明及び図面（甲２）には，次の各記載がある

（図面は別紙のとおり。）。 

 「本発明は，特許請求の範囲第１項の上位概念に記載された装置に関する。 

 レーザービームは，種々の方法で工業における材料加工－切断，穴あけ，溶接，マーキング及び材料切除－

のために利用される。」（３頁１２～１４行） 

 「レーザービームは，加工過程に必要な強度を発生するために，例えばレンズのような光学要素によって加
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工すべき材料上に収束される。」（３頁１６～１７行） 

 「ドイツ連邦共和国特許出願公開第３６４３２８４号明細書によれば，レーザービームにより材料を切断す

る方法が公知であり，ここではこのレーザービームは，切断すべき材料に向けられた水ビーム内に結合され，

かつこの中において案内されている。ビームの供給は，ビームガイド（ファイバ）を介して行なわれ，このビ

ームガイドの一方の端部は，ノズル内において発生される水ビーム内に突出している。水ビームの直径は，ビ

ームガイドのものより大きい。公知の装置は，水ビームの直径が，決してビームガイドのものより小さくては

いけないという欠点を有する。 

 しかし加工場所における大きな強度を維持するために，できるだけ小さなビーム直径が必要である。ビーム

直径が小さくなるほど，レーザービーム源のわずかな出力で加工を行なうことができる。」（３頁２０～２９行） 

 「ドイツ連邦共和国特許出願公開第３６４３２８４号明細書の装置のその他の欠点は，水ビーム内に突出し

たビームガイド端部によって明らかである。すなわちガイド端部の下に死水領域が生じ，この死水領域は，と

りわけ流れ内に妨害を形成し，これら妨害は，水ビームの長さにわたって指数状に増大し，かつ最終的に水ビ

ームの分離水滴を生じる。それ故にこの装置によって，３０ｍｍを越す層状のコンパクトなビーム長さを得る

ことは不可能である。」（３頁３０～３５行） 

 「この時，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において，もはやビームガイドを直接含まな

い水ノズルを構成することによって，前記の欠点を解消することが試みられている。水ビームを形成するノズ

ルの前に，水入口とノズル入口に対して空間を閉じるフォーカスレンズとを有する水空間がある。このフォー

カスレンズは，光学系の一部であり，それによりビームガイドから出たビームは，ノズルのノズル通路内に収

束することができる。空間は，水ビームのためにその中にある水が，擬似的に静止状態に，すなわち緊張解除

した状態にあるように構成されている。 

 この時，水ビーム内に結合されたレーザービームのこの第２の構成変形は，ノズル通路入口の周範囲におけ

るノズルの壁に管理できない損傷を引起こすことがわかった。 

 本発明の課題は，液体ビームを形成するノズルをレーザーのビームによって損傷することなく，レーザービ

ームを材料加工のために液体ビーム内に光学的に結合することができる装置を提供することにある。 

 本発明は，フォーカス光学系によってノズルの範囲に収束したレーザービームが，液体における強度の分布

に応じてこの液体を多かれ少なかれ強力に加熱することができるという知識に基づいている。異なった温度，
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空間的温度勾配を有する液体範囲は，空間的に固有の密度分布を有するだけでなく，空間的な屈折率分布も有

する。すなわち空間的な温度勾配を有する液体は，光学的にレンズとして反応し，かつ収束したレーザービー

ムのフォーカス円錐内において，通常発散レンズとして反応する。」（３頁３６行～４頁３行） 

 「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書に示された装置において，ノズル通路入口の上のフォ

ーカス円錐先端の範囲に，熱レンズが生じ，この熱レンズは，ここに示された焦点の場所を上方へずらし，か

つ焦点直径を大幅に増加する。それによりフォーカス円錐内のレーザービームの一部は，ノズル壁に，とくに

ここにおいて利用された液体せき止め空間の方に向いたノズル表面に当たる。この時一方において材料加工の

ために必要な高い強度によって，この時ノズルの壁が損傷する。」（４頁６～１２行） 

 「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書により公知の構造において，さらに液体として水を利

用し，かつレーザービームとして，１．０６４μｍのＮＤ：ＹＡＧのものを利用することは，不利に作用する。

この時，このビームは，ちょうど水中において無視できない吸収を有する。収束したビームのピラミッド先端

の上側範囲（フォーカス円錐の先端範囲）における水の範囲は，強度分布（軸線における高い強度及び縁にお

けるわずかなもの）に相応して加熱され，かつ前に予想された熱レンズが生じ，この熱レンズは，ノズル壁の，

とくにノズル入口の範囲におけるノズル表面の損傷を引起こし，かつ結局液体ビームを形成するノズルの破壊

を引起こす。」（４頁１３～２０行） 

 「ノズル入口前においてできるだけ液体の静止状態を達成する努力が試みられた。まさしくこの液体静止状

態は，熱レンズの構成を可能にし，又は強化する。すなわち（すでにわずかな）吸収によって加熱される液体

は，なお強力に加熱されることがなく，それによりレンズ効果を減少するようにするため，できるだけ早く運

び去るのではなく，逆に進行する加熱によってなお生じる熱レンズの屈折力の増強が行なわれる。 

 しかし本発明は，別の方法をとる。ここではすべてのことは，できるだけ熱レンズを生じることがなく，又

はその作用を大幅に小さくすることにかけている。」（４頁２３～２９行） 

 「さらにノズル装置及びフォーカスユニットを含む加工モジュールの構造的構成は，無視できない小さなビ

ーム吸収の場合にも，熱レンズの効果が，そもそも生じるかぎり，最小に，したがって無視できる程度に維持

されるように選択されている。 

 すなわち本発明は，次のことを提案する。すなわち加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，液

体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からできるだけ迅速に運び出される。
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明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。 

 前記の条件を達成するために，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において利用された。液

体を静止状態に維持するここに普及された液体せき止め空間を有する液体空間は，完全に回避される。ノズル

への液体供給の高さは，流れの渦形成を減少するために，ほぼノズル通路の直径を有し，又はそれよりわずか

だけ大きい。」（４頁３２行～４２行） 

 「ノズル入口に対向する壁に，ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書におけるようなフォーカ

スレンズも組込まれず，レーザービームを損失なく伝達する窓が組込まれるだけである。ノズル入口のほぼ真

上にあるこの窓だけによって，フォーカス円錐の先端における液体容量をそもそもできるだけ少なく，かつ流

速をそもそもできるだけ高く維持することが可能である。」（４頁４３行～４７行） 

 「レーザービームの最適な結合は，焦点が，ノズル開口の平面内に置かれたときに達成される。レーザービ

ームを伝達する窓の，ノズル開口の方に向いた下側は，１００μｍのノズル直径の際に２００μｍないし５０

０μｍの距離のところにあるようにする。それにより熱レンズの形成を助長する液体せき止め空間が避けられ

る。」（６頁６行～９行） 

 「図１に示された材料加工装置は，ビーム源としてＮＤ：ＹＡＧレーザー１を有し，このレーザーは，１．

０６４μｍの波長を有するレーザービーム３を送出する。」（７頁１５～１６行） 

 「加工モジュール７は，ビームガイド６によって近くに案内されるレーザービームを平行化するコリメータ

２１，加工片９上の加工位置２４に向けられた液体ビーム１２を形成するノズル通路２３を有するノズルブロ

ック４３，及び図３に拡大して示すように，ノズルブロック４３のノズル通路２３のノズル軸線３１の場所に

おける入口開口３０の平面２９に平行化されたレーザービーム２７を収束するフォーカスレンズ２５を有する。

ノズル入口開口３０の上に，液体供給導管としてディスク状の液体供給空間３５がある。液体供給空間３５は，

ノズル入口開口３０の周囲にせき止め空間として作用する液体空間を持たない。液体供給空間３５の高さは，

理論的にはノズル通路２３の横断面の半分を有するだけでよい。しかしこれは，液体の管摩擦損失を減少する

ため及び渦形成を避けるために，それよりいくらか大きく選定されている。液体供給空間３５の壁内に，ノズ

ル入口開口３０の上においてなるべく反射防止コーティングされた窓３６が挿入されており，これを通ってレ

ーザービームは，フォーカスレンズ２５によってノズル通路２３の入口開口３０の平面内の収束することがで

きる。」（７頁３２～４４行） 
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 (2) 甲８の記載 

 甲８（欧州特許出願公開第０５１５９８３Ａ１号明細書）には，次の記載がある

（訳文による。Ｆｉｇ．２は別紙のとおり。）。 

 ア 特許請求の範囲 

 【請求項１】 材料アブレーション装置，特に歯科用ハンドピース（１）において， 

 ボディー（４）および作業ヘッド（５）を画定するケース（２）と，  コヒーレント光ビーム（１０）を作

業表面まで伝播および案内する光学的手段（６，１６，２２，３２；５０，５２，６６）であって，光軸（１

８）を画定し，コヒーレント光発生源（１２）に接続されるようになっている光学的手段と， 

 加圧流体を前記作業ヘッド（５）まで供給し，加圧液状流体発生源（２６）に接続されるようになっている

配管手段（２４，３０；６２）と， 

 前記配管手段（２４，３０；６２）の下流側の前記作業ヘッド（５）内に位置し，液状流体噴流（３２）を

形成するためにこれらの手段に通じているノズル（２０；６４）を備え，前記ノズル（２０；６４）の管路（４

４）が前記光軸（１８）とほぼ一直線になり，前記配管手段が，前記ノズル（２０；６４）のすぐ上流側に位

置し前記加圧液状流体を受け入れるようになっている少なくとも１つの体積（４６；６０）を備えるチャンバ

ー（３０；６２）を含み，コヒーレント光ビーム（１０）が前記ノズル（２０；６４）の管路（４４）に入る

前にこのコヒーレント光ビームが前記体積（４６；６０）を横断し，前記液状流体が，加圧された状態で前記

体積（４６；６０）内および前記ノズル（２０；６４）の管路（４４）内に供給されること，ならびにこのノ

ズルにより発生した前記液状流体噴流（３２）が，前記コヒーレント光ビーム（１０）の光学的伝播および案

内手段となることを特徴とする装置。 

 【請求項２】 前記光学的伝播および案内手段が， 

 基本的に，グリップボディーとなる前記ボディー（４）の領域内の前記ケース（２）の内部に位置する光フ

ァイバー（６）であって，端面（８）が前記作業ヘッド（５）の領域内に位置する光ファイバー（６）と， 

 光ファイバー（６）の前記端面（８）の下流側であって前記ノズル（２０）の上流側の前記作業ヘッド（５）

の領域内に位置し，焦点がノズル（２０）の前記管路（４４）の内部に位置するよう前記コヒーレント光ビー

ム（１０）の焦点を合せるのに使用される前記コヒーレント光ビーム（１０）の合焦手段（２２） 

 を備えることを特徴とする，請求項１に記載の装置。（原文１１欄２７行～１２欄３３行。訳文１０頁１行～
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２８行） 

 イ 発明の詳細な説明 

 「本発明は材料アブレーション装置に関し，より詳細には，コヒーレント光ビームを使用する歯科用ハンド

ピースに関する。そのような装置はまた，コヒーレント光ビームにより処理された表面に到達する液状流体噴

流を形成させるための手段も備える。」（原文１欄１行～７行。訳文１頁１２～１４行） 

 「ノズルのすぐ上流側に位置する体積は，膨張チャンバーとなるチャンバー内に含まれる。この膨張チャン

バーにより，加圧状態で供給される流体の準よどみが確保される。」（原文４欄５～９行。訳文３頁３１～３２

行）」 

 「このハンドピース１は，グリップボディー４ならびに作業ヘッド５を有するケース２を備える。ケース２

の内部には，コヒーレント光ビーム１０を光ファイバー６の端部８まで伝播および案内するための手段となる

光ファイバーが設置される。光ファイバー６は，コヒーレント光ビーム１０のフレキシブル伝播案内手段１４

によりコヒーレント光発生源１２に接続されるようになっている。フレキシブル手段１４は光ファイバー６の

延長部により形成されるのが好ましく，そうすることにより２つの伝播案内手段間での接続を回避することが

できる。コヒーレント光発生源１２はたとえば，パルスモードで供給されマルチモードまたは基本モードＴＥ

Ｍ００で動作するＮｄ：ＹＡＧタイプのレーザーで構成される。もちろん他の種類のレーザーも使用すること

ができる。」（原文６欄１１～２８行。訳文５頁２０～２８行） 

 「したがってチャンバー３０により加圧液状流体の準停留が確保され，その後，この流体はノズル２０の管

略に入り，液状流体の層流噴流３２が形成される。チャンバー３０は，ノズル２０と最後尾合焦レンズ３４の

間に位置する体積を画定し，このレンズは，コヒーレント光ビーム１０がチャンバー３０内に入ることができ

るよう，合焦光学部２２とチャンバーの間に透明なウインドウ３６を画定する。こうすることにより，最後尾

合焦レンズ３４から出たコヒーレント光ビーム１０は，膨張チャンバー３０内にある加圧液状流体内を直接伝

播する。したがって合焦光学部２２を出たところの界面は，レンズ－液状流体界面である。このようにビーム

１０は加圧液状流体内をノズル２０の管路の入口まで伝播し，次に液状流体の層流噴流３２と結合される。す

るとこの層流噴流３２はコヒーレント光ビーム１０用の光導波路となる。」（原文７欄３２～５２行。訳文６頁

２６～３５行） 

 「管路２４によって供給される加圧液状流体は膨張チャンバー３０に到達し，このチャンバー内で順定常状
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態に保たれる。チャンバー３０からはこの液状流体はノズル２０の管路４４を通過し，液状流体の層流噴流３

２を形成する。」（原文８欄３１～３６行。訳文７頁１９～２１行） 

 「ノズル２０のレベルにおいて光エネルギーの大きな損失を防止し，特に乱流のリスクを制限するためには，

長さが比較的短い管路が有利であり，この管路がコヒーレント光ビーム１０の光軸１８に完壁に一致している

ことが最も重要である。液状流体噴流３２内においてコヒーレント光ビーム１０の最良の結合が得られるよう

にするために，焦点がノズル２０の管路４４の内部に位置しかつコヒーレント光ビーム１０の包絡線４５がノ

ズル２０の管路４４の壁に触れないようにして，コヒーレント光ビーム１０が合焦される。したがってそのよ

うな特性を保証する合焦光学部が設けられる。」（原文８欄５８行～９欄１５行。訳文７頁３３～８頁５行） 

 「加圧液状流体中を伝播するコヒーレント光ビーム１０にとって高品質な光路を保証するために，膨張チャ

ンバー３０の内部にある自由体積４６は，最後尾の合焦レンズ３４とノズル２０の管路４４の入口の間を通る

コヒーレント光ビームが通過する体積の全部は少なくとも包含する。次に，管路４４の入口側に収束するコヒ

ーレント光ビーム１０は界面を通過することなく管路４４に入るが，この管路４４自体は完全に自由である。」

（原文９欄２９～４０行。訳文８頁１２行～１７行）」 

 「したがって自由体積４６内にある液状流体自体も加圧されており，これにより液状流体の均質性が増加し，

したがってこの自由体積４６の内部のコヒーレント光ビーム１０のための光路の品質が向上する。 

 上で記載した種々の適切な手段により発生する液状流体噴流３２は，ノズル２０の管路２４の入口から少な

くとも１cm 程度の距離までは完全に層流である。」（原文９欄４６～５６行。訳文８頁２０～２６行） 

 ２ 取消事由についての判断 

 (1) 取消事由１について 

 原告は，審決が適用条文の内容を誤って記載した旨主張する。法３６条５項２号

の条文は，「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載

した項・・・に区分してあること」であり，審決が同号の条文として「特許を受け

ようとする発明が明確であること」と記載した点には誤りがある。しかし，上記の

誤りは，条文の内容を記載する際の誤記であって，審決の結論に影響するものでは

ない。原告のこの点の主張は，採用できない。 

 (2) 取消事由２について 
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 当裁判所は，本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，法３６条５項２

号の要件を満たすと判断する。その理由は以下のとおりである。 

 ア 「せき止め空間」について 

 (ｱ) 「せき止め空間」あるいは「せき止め空間のない」は，本件発明１の技術分

野である流体力学の分野における学術用語ではない（甲２５，３２，３３）。一般に，

「せきとめる」には，「さえぎりとめる。さえぎる。」の意味があり，流体力学の分

野では「せき」とは，「水路を板又は壁でせき止め，これを越えて水が流れる場合」

を意味するが（甲２５の資料８（「改訂版流体の力学」）の６４頁），これらを前提と

しても，特許請求範囲の記載のみから「せき止め空間」あるいは「せき止め空間の

ない」の意義を一義的に確定することは困難である。 

 (ｲ) そこで，本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳

細な説明の記載事項を参照することとする。発明の詳細な説明には，「せき止め空間」

あるいは「せき止め空間のない」に関し，①従来技術である「ヨーロッパ特許出願

公開第０５１５９８３号明細書」(甲８)に示された装置においては，「空間」（水入

口とノズル入口に対して空間を閉じるフォーカスレンズとを有する水空間）は，「水

ビームのためにその中にある水が，擬似的に静止状態に・・・構成されている。こ

の時，水ビーム内に結合されたレーザービームのこの第２の構成変形は，ノズル通

路入口の周範囲におけるノズルの壁に管理できない損傷を引起こすことがわかっ

た。」，②上記装置においては，「ノズル通路入口の上のフォーカス円錐先端の範囲に，

熱レンズが生じ，・・・それによりフォーカス円錐内のレーザービームの一部は，・・・

とくにここにおいて利用された液体せき止め空間の方に向いたノズル表面に当た

る。」，③「ヨーロッパ特許出願公開第０５１５９８３号明細書において利用された。

液体を静止状態に維持する…液体せき止め空間を有する液体空間・・・」，④「本発

明」による装置においては，「加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，

液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からで

きるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォ
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ーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。」，「熱レンズの形成を助

長する液体せき止め空間が避けられる。」，「ノズル入口開口３０の上に，液体供給導

管としてディスク状の液体供給空間３５がある。液体供給空間３５は，ノズル入口

開口３０の周囲にせき止め空間として作用する液体空間を持たない。」との記載があ

る。 

 上記①ないし④のとおりの発明の詳細な説明の記載を参照すると，「せき止め空

間」（液体せき止め空間）とは，同空間において液体が静止するために，透過するレ

ーザービームにより温度が上昇し，これによって発生した熱レンズによってレーザ

ービームの焦点がずれ，ノズル壁の損傷を引き起こす空間を意味すると解すべきで

あり，「せき止め空間のない」とは，上記の意味での空間がないとの意味に解するの

が相当である。もっとも，流体空間が一つの連通空間である場合，空間内で流速は

連続的に変化し，流速が完全に零になることはないと認められるから，ここでの「静

止」とは，流速が完全に零であることを意味するものではなく，ほぼ零を含むと解

すべきである。 

 原告は，液体供給空間の高さが特定されない限り「せき止め空間」の有無を判断

できないとも主張するが，「せき止め空間」は前記のとおりと理解されるものであっ

て，液体供給空間の高さが特定されない限り「せき止め空間」の有無を判断できな

いものではない。 

 イ 「流体の速度が，十分に高く」について 

 特許請求の範囲には「十分に高」いとされる液体の速度については特段の数値限

定等はされておらず，その意義を特許請求の範囲の記載から，一義的に確定するこ

とは困難である。そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照すると，液

体の流速については，「すなわち加熱時間をそもそもできるだけ短く維持するために，

液体が，レーザービームのフォーカス円錐の範囲から，とくにその先端範囲からで

きるだけ迅速に運び出される。明らかに最善の結果は，わずかな吸収を有するフォ

ーカス円錐における液体の短い滞在時間の際に達成される。」，「ノズル入口のほぼ真
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上にあるこの窓だけによって，フォーカス円錐の先端における液体容量をそもそも

できるだけ少なく，かつ流速をそもそもできるだけ高く維持することが可能であ

る。」との記載がある。 

 これらの記載からすると，「液体の流速が，十分に高く」することは，液体がレー

ザービームによって加熱される時間を短くすることで熱レンズの発生を防止しよう

とするものであるから，「液体の流速が，十分に高く」とは，「フォーカス円錐先端

範囲（５６）において，レーザービームの一部がノズル壁を損傷しないところまで，

熱レンズの形成が抑圧される」程度に流速が高いことを意味するものと解される。 

 ウ 小括 

 以上のとおり，「せき止め空間」及び「液体の速度が，十分に高く」のいずれにつ

いても，その意義は明確であり，本件特許に係る特許請求の範囲の記載には，法３

６条５項２号の規定に反する不備はない。 

 (3) 取消事由３について 

 当裁判所は，本件明細書の記載は実施可能要件（法３６条４項）を満たすものと

判断する。その理由は以下のとおりである。 

 まず，本件訂正においては，液体供給空間の高さについては，液体供給空間の形

状を「ディスク状」として，形状面からの限定がされている。 

 加工対象及び加工態様によって，レーザーの種類，レーザーの出力，ノズル径，

液体を供給する圧力等はほぼ決まると認められるから，そのような加工条件に応じ

てノズル入口開口の周りにおいて「せき止め空間」がないように液体供給空間の高

さを含む「液体供給空間」の構造を選択することができ，各要素の選択に関する予

測可能性について，実施可能な程度に確保されていると解することができる。そし

て，本件明細書には，「ＮＤ：ＹＡＧレーザー」の基本波である「１．０６４μｍの

波長を有するレーザービーム３」（７頁１５行）が開示されているほか，液体として

は，水，シリコンオイル及びコロイド状の溶液も開示され（８頁３０行～３１行），

液体の圧力の例示としては，「１０バール」（６頁４８行），「８０バール」（５頁３１
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行），「１００バール」（６頁５０行）及び「１０００バール」（７頁３行）が記載さ

れていることを考慮すれば，当業者であれば，明細書の記載に基づいて過度の試行

錯誤なく本件各訂正発明を実施可能であると考えられる。 

 この点，原告は，甲４５を根拠として，液体供給空間の高さを変化させた場合，

レーザーの入力の増大に伴う出力の変化は，線形となる場合もあれば，突然に，非

線形的かつ特異的な挙動を示す場合もあり，熱レンズの形成は予測が困難な程度に

特異的に起こり得るとも主張する。しかし，原告の指摘する証拠（例えば，甲４５

の図４，５）は，水ジェット（液体ビーム）へのレーザー光の導光試験における水

ジェット入射前レーザーの出力と同入射後の出力との関係から，熱レンズ現象の発

生に関与する要因の一つについて検証をしたものと理解できる。その試験結果（甲

４５の図４，５）は，使用するレーザーと液体の種類に応じて定まるエネルギー吸

収の程度が高い場合（ＹＡＧレーザー基本波）であれば，出力の低い範囲では入射

後のレーザー出力が順次増加するものの，出力の高い範囲では，水がレーザーのエ

ネルギーを吸収することによる熱的影響（熱レンズ）から，レーザーが拡散し，そ

の分出力が漸次低下していることが認められる。反対に，エネルギー吸収の程度が

低い場合（グリーンレーザー）では，ＹＡＧレーザー基本波での出力が低い範囲で

の挙動と同様の挙動が，試験した出力の範囲内全域において認められる。このよう

な甲４５の図４，５に見られる挙動は，熱レンズ現象発生の機序に照らして，何ら

特異なものではなく，相当程度予測できる範囲のものといえる。したがって，本件

各訂正発明を実施するに当たって，熱レンズの形成を予測することが困難であると

も，特異的な挙動を示す場合があるとも認められず，原告の当該主張は採用できな

い。 

 以上よりすると，本件明細書には，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その実施をすることができる程度に，その発明の目的，構

成及び効果を記載されていると認めることができるから，審決に原告の主張に係る

取消事由はない。 
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 (4) 取消事由４について 

 この点，本件各訂正発明と甲８発明を対比すると，前記第２，３のとおりの相違

点が存するとすると認められ，審決のこの点の認定に誤りはない。 

 原告は，当該相違点が実質的なものではないと主張する。原告の主張は，必ずし

も明確ではないが，審決段階及び別件侵害訴訟における主張を考慮すると，甲９（日

本洗浄協会「産業洗浄」昭和５７年９月１０日発行）及び甲１０（本郷晃史ほか「医

療用赤外中空ファイバの開発」日立電線 No.２４（２００５－１））を前提とするな

らば，相違点に係る構成は甲８に実質的に開示されているとの趣旨を主張するもの

と解される。しかし，前者には，ノズルからの噴射水量とノズル口径及び噴射圧力

の関係が記載され，後者には，各種レーザーの水に対する吸収係数がレーザーの波

長により大幅に異なることが記載されているにすぎないから，これによって相違点

に係る構成が甲８に実質的に記載されていると認めることはできない。 

 (5) 取消事由５について 

 原告は，審決には，進歩性判断の誤りがある旨を主張する。 

 第２次審決取消訴訟判決は，本件各訂正発明は，甲８発明に基づいて当業者が容

易に発明することができたとすることはできない旨を判示し，審決は，第２次審決

取消訴訟判決の拘束力に基づいて，同様の判断をした（行政事件訴訟法３３条）。し

たがって，原告のこの点に関する主張は，確定した第２次審決取消訴訟の判断を争

うことに帰するもので，その主張自体失当である。 

 ３ 結論 

 原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法は認められ

ない。原告は，他にも縷々主張するがいずれも採用できない。 

 よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第１部 
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別紙 

本件明細書の【図１】 

 

 

本件明細書の【図２】 
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本件明細書の【図３】 

 

 

甲８のＦｉｇ．２ 

 


