
 

事件番号 平成１９年（行ケ）１０２１３ 

法域 特許 

事件種別 審決取消請求事件 

原告 エボニック デグサ ゲーエムベーハー 

被告 特許庁長官 

結論 審決取消 

事案の概要 特願 2001-323485 号についての拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした

審決の取消しを求めた事案 

争点 取消事由１：実施可能要件についての判断の誤り 

取消事由２：サポート要件についての判断の誤り 

参照条文 旧特３６④、３６⑥１ 

裁判官 田中信義、石原直樹、杜下弘記 

 

【特許請求の範囲の記載】 

請求項１ 熱分解法により製造され,官能化され,機械的作用により構造変性された官能化ケ

イ酸において,表面上に固定された官能基を有し,その際,前記官能基は 3-メタク

リルオキシプロピルシリル及び/又はグリシジルオキシプロピルシリルであり,次

の物理化学的特性データ:BET表面積[m/g]25～3802一次粒子径[nm]6～45突固め密

度[g/l]50～400pH3～10炭素含有量[%]0.1～15DBP 数[%]<200 を有することを特徴

とする,構造変性された官能化ケイ酸。 

請求項２ 請求項 1 記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法において,ケイ酸を,適し

た混合容器中で激しく混合しながら,場合により最初に水又は希酸,ついで表面変

性試薬又は幾つかの表面変性試薬の混合物と共に噴霧し,場合により 15～30 分間

後混合し,100～400℃の温度で1111～～～～6666時間時間時間時間のののの期間期間期間期間に亘り熱処理し,ついで官能化され

たケイ酸を機械的作用により破壊/圧縮し,場合によりミル中で後粉砕することを

特徴とする,請求項1記載の構造変性された官能化ケイ酸の製造方法。 

請求項３ 省略 

 

【審決の理由の要旨】 

①  本願発明は,(1)BET表面積,(2)一次粒子径,(3)突固め密度,(4)pH,(5)炭素含有量,及び

(6)DBP数の6つのパラメータの各々を「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定

するために必要と認める事項」とし,これら6つのパラメータの全部が本願請求項1に記

載されるとおりの特定の数値範囲内にあることを必要不可欠としているところ,本願明

細書の発明の詳細な説明に記載される実施例のものは,「AEROSIL200」の使用量が不明で

あるなど,出発原料や製造方法の具体的な詳細について明確かつ十分に開示されていな

いので,上記上記上記上記6666つのパラメータのつのパラメータのつのパラメータのつのパラメータの全部全部全部全部をををを同時同時同時同時にににに満満満満たすたすたすたす「「「「官能化官能化官能化官能化ケイケイケイケイ酸酸酸酸」」」」をををを製造製造製造製造するためにするためにするためにするために

はははは,,,,当業者当業者当業者当業者にににに期待期待期待期待しうるしうるしうるしうる程度程度程度程度をををを越越越越えるえるえるえる試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤をををを行行行行うううう必要必要必要必要がががが生生生生じることとなるじることとなるじることとなるじることとなる。。。。ま

た,・・・「AEROSIL200」の使用量や「140℃で熱処理」する時間等の詳細については,依

然として明らかにされていない。 

 よって,本願明細書の発明の詳細な説明は,当業者が本願発明の実施をすることができ



る程度に明確かつ十分に記載されているとは認められず,特許法第36 条第 4項の規定に

適合しない。 

② 省略 

③  本願明細書の段落0019～0021には,「供給工場を去る際の乾燥減量(105℃で2時間)」,

「強熱減量(1000℃で 2 時間)」,「7)105℃で 2 時間乾燥させた物質に対して」,及び

「8)1000℃で 2 時間強熱した物質に対して」との記載があるところ,これら「105℃」及

び「1000℃」の熱処理は,出発原料である「AEROSIL」の物理化学的データに関するもの

であって,3-トリメトキシシリル-プロピルメタクリレート等の表面変性試薬を混合した

後の「100～400℃の温度」での「熱処理」と直接関係するものではないので,・・・「熱

処理の時間は,乾燥減量についての記載(本願明細書の段落[0019]～[0021],第 1 表)から

明らかです」との主張(判決注:意見書における請求人(原告)の主張)については採用でき

ない。 

 そして,本願発明本願発明本願発明本願発明2222はははは,,,,「「「「1111～～～～6666時間時間時間時間のののの期間期間期間期間にににに亘亘亘亘りりりり熱処理熱処理熱処理熱処理」」」」することをすることをすることをすることを発明特定事項発明特定事項発明特定事項発明特定事項としとしとしとし

ているところているところているところているところ,,,,本願明細書本願明細書本願明細書本願明細書にににに記載記載記載記載されたされたされたされた例例例例 1111 のものにおいてはのものにおいてはのものにおいてはのものにおいては,,,,熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間がががが記載記載記載記載されされされされ

ていないていないていないていないので,本願発明 2 は,特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載した

ものではなく,特許法第36条第6項第1号の規定に適合しない。 

 

【原告／被告の主張】 

 原告 被告 

① 本願明細書の例 1 には,AEROSIL200 の使用

量及び 140℃で熱処理する時間についての

具体的な記載はないが,･･･当業者はこれら

の記載がなくても,優先権主張日である平

成12年10月21日の時点･･･における技術

常識に基づいて,過度の試行錯誤を行うこ

となく本願発明の実施をすることが可能で

あり,審決の判断は誤りである。 

本願明細書には,理論上必要な表面変性試

薬の量も,表面変性試薬と反応させたケイ

酸表面のシラノール基の量も記載されてお

らず,「100～400℃の温度で1～6時間の期

間に亘り熱処理」することは,当業者にとっ

て周知ではない。・・・本願明細書の例 1

ですら,再現するのには,当業者であっても

過度の試行錯誤を要するのだから,本願発

明を実施するには,当業者であっても過度

の試行錯誤を要するものというべきであ

る。 

② 本願発明 2 における熱処理の時間の 1～6

時間という数値限定は本質的な特定事項で

なく,シランカップリング剤を使用した表

面処理における一般的な熱処理の時間であ

って,確認的に記載されたものにすぎない

ことは,当業者にとって自明である。 

本願発明 2 は,熱により重合又は分解しや

すい本願表面変性試薬を用いて,「100～

400℃の温度」という熱処理条件で表面処理

を行うのだから,「熱処理の時間の1～6時

間という数値限定は本質的な特定事項では

なく,シランカップリング剤を使用した表

面処理における一般的な熱処理の時間であ

(る)」ということはできない。 

 

 

【裁判所の判断】 



② 加熱により材料の性質を改善するには,これに適した温度と時間が必要であり,温度と時

間との間に互いにある程度の相関関係が存在する場合が多いことは技術常識であるか

ら,本願発明2における熱処理の条件についての上記規定上記規定上記規定上記規定がががが,,,,単単単単にににに温度温度温度温度とととと時間時間時間時間のののの2222 つのパつのパつのパつのパ

ラメータによってラメータによってラメータによってラメータによって限定限定限定限定されるすべてのされるすべてのされるすべてのされるすべての範囲範囲範囲範囲をををを意味意味意味意味するものであるのかするものであるのかするものであるのかするものであるのか,,,,それともそれともそれともそれとも,,,,このよこのよこのよこのよ

うなうなうなうな相関関係相関関係相関関係相関関係をををを前提前提前提前提としてとしてとしてとして,,,,温度温度温度温度のののの範囲範囲範囲範囲とととと時間時間時間時間のののの範囲範囲範囲範囲をををを限定限定限定限定したものであるのかについしたものであるのかについしたものであるのかについしたものであるのかについ

てはてはてはては,,,,特許請求特許請求特許請求特許請求のののの範囲範囲範囲範囲のののの記載記載記載記載からからからから一義的一義的一義的一義的にににに明明明明らかであるということはできないらかであるということはできないらかであるということはできないらかであるということはできない。 

そこで,以下において本願明細書の記載を参酌する。 

 

上記(2),(3)によると,本願明細書の発明の詳細な説明には,本願発明2の熱処理の時間を

明示した記載は存在しないが,熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間をををを含含含含めためためためた熱処理条件熱処理条件熱処理条件熱処理条件がががが,,,,本件優先権主張日本件優先権主張日本件優先権主張日本件優先権主張日

((((平成平成平成平成12121212年年年年10101010月月月月21212121日日日日))))時点時点時点時点においてにおいてにおいてにおいて,,,,当業者当業者当業者当業者にとってにとってにとってにとって技術常識技術常識技術常識技術常識であったということがでであったということがでであったということがでであったということがで

きればきればきればきれば,,,,当業者当業者当業者当業者はははは熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間をををを上記技術常識上記技術常識上記技術常識上記技術常識にににに基基基基づいてづいてづいてづいて適宜選択適宜選択適宜選択適宜選択することによってすることによってすることによってすることによって本本本本

願発明願発明願発明願発明をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための熱処理条件熱処理条件熱処理条件熱処理条件をををを決定決定決定決定することができたことになるすることができたことになるすることができたことになるすることができたことになる。また,そのようそのようそのようそのよう

なななな場合場合場合場合にはにはにはには,,,,本願発明本願発明本願発明本願発明 2222 のののの発明特定事項発明特定事項発明特定事項発明特定事項であるであるであるである熱処理条件熱処理条件熱処理条件熱処理条件についてについてについてについて,,,,改改改改めてめてめてめて発明発明発明発明のののの詳細詳細詳細詳細なななな

説明説明説明説明においてにおいてにおいてにおいて開示開示開示開示するまでもないということができるするまでもないということができるするまでもないということができるするまでもないということができるから,上記(2)のように特許請求の

範囲に掲記された程度の記載であっても,その記載をもって,本願発明 2 の熱処理の時間

が発明の詳細な説明に記載されているものと同視することができる。 

そこで,上記時点における当業者の技術常識について検討する。 

 

上記のとおり,表面変性試薬を利用したケイ酸の表面変性処理における熱処理の目的が

水分の除去にあることは技術常識であることに加え,「反応の終点は粘度の連続的測定に

より簡単に決定できる。」(上記イ(ｲ)),「熱処理時間は特に限定されない」(上記イ(ｶ)),

「反応温度,時間については特に制限はない」(上記イ(ｸ)),「疎水化処理の反応条件も特

に限定されない」(イ(ｴ))などとされているほか,実施例の記載として,温度のみを記載

し,時間を記載していないもの(上記イ(ｵ))も存在することからすると,当業者当業者当業者当業者はははは,,,,熱処理熱処理熱処理熱処理

条件条件条件条件のうちのうちのうちのうち,,,,少少少少なくともなくともなくともなくとも時間時間時間時間についてはについてはについてはについては,,,,表面変性表面変性表面変性表面変性のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな水分除去水分除去水分除去水分除去がががが行行行行われるわれるわれるわれる限限限限

りにおいてりにおいてりにおいてりにおいて,,,,特定特定特定特定のののの範囲範囲範囲範囲にににに限定限定限定限定するするするする技術的技術的技術的技術的なななな必然性必然性必然性必然性はははは存在存在存在存在しないとしないとしないとしないと認識認識認識認識していることがしていることがしていることがしていることが

認認認認められるからめられるからめられるからめられるから,,,,むしろむしろむしろむしろ,,,,熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間をををを具体的具体的具体的具体的にににに限定限定限定限定するするするする必要必要必要必要はないというはないというはないというはないという技術常識技術常識技術常識技術常識がががが

存在存在存在存在するということができるするということができるするということができるするということができる。。。。 

 

上記のような当業者の技術常識を踏まえると,本願明細書には熱処理の時間を具体的に

限定する必要がない発明が開示されているということができるのであり,本願発明本願発明本願発明本願発明 2222 にににに

おいておいておいておいて熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間をををを「「「「1111～～～～6666時間時間時間時間」」」」とととと限定限定限定限定したのはしたのはしたのはしたのは,,,,本来本来本来本来,,,,具体的具体的具体的具体的にににに限定限定限定限定するするするする必要必要必要必要がないがないがないがない

熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間についてについてについてについて,,,,一般的一般的一般的一般的にににに採用採用採用採用されるであろうとされるであろうとされるであろうとされるであろうと考考考考えられるえられるえられるえられる範囲範囲範囲範囲にににに限定限定限定限定してしてしてして特許特許特許特許

をををを受受受受けようとしたものとけようとしたものとけようとしたものとけようとしたものと解解解解するべきであるするべきであるするべきであるするべきであるし,前記の公知技術の状況からすると,当業者当業者当業者当業者

においてもそのようなにおいてもそのようなにおいてもそのようなにおいてもそのような技術的意義技術的意義技術的意義技術的意義をををを有有有有するものとしてするものとしてするものとしてするものとして理解理解理解理解するであろうとするであろうとするであろうとするであろうと推認推認推認推認されるされるされるされるか

ら,本願明細書の実施例において熱処理の時間が記載されていないことを理由として,本

願発明2がサポート要件を満たさないとすることはできない。 

したがって,取消事由2は理由がある。 

 

① また,本願明細書の例 1 における熱処理において温度のみが記載され,時間が記載されて



いなくても,上記ウのとおりの当業者当業者当業者当業者のののの技術常識技術常識技術常識技術常識によるとによるとによるとによると,,,,熱処理熱処理熱処理熱処理のののの目的目的目的目的をををを理解理解理解理解するするするする当業当業当業当業

者者者者はははは,,,,水分水分水分水分のののの除去除去除去除去がががが十分十分十分十分にににに行行行行われるようにわれるようにわれるようにわれるように熱処理熱処理熱処理熱処理のののの時間時間時間時間をををを適宜調整適宜調整適宜調整適宜調整することができるとすることができるとすることができるとすることができると

いうべきであるいうべきであるいうべきであるいうべきであるから,「140℃で熱処理」する時間が明らかにされてないことを理由とし

て,本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさないとすることはで

きない。 

したがって,取消事由 1 のうち,この点についての原告の主張は理由があるというべきで

ある。 

 

上記(3)によると,ケイ酸の表面変性処理を行おうとする当業者は,表面変性処理におけ

るケイ酸と表面変性試薬の反応の機構についての技術常識を踏まえ,表面変性試薬の好

適な分量がケイ酸に対して「0.5～40重量%」,あるいは,「1～50重量%」程度であること

や多くの公知文献において実際の混合比率が開示されていたことを認識していたものと

いうべきであり,このようなこのようなこのようなこのような技術常識技術常識技術常識技術常識をををを有有有有するするするする当業者当業者当業者当業者がががが,,,,ケイケイケイケイ酸酸酸酸にににに対対対対してシランがしてシランがしてシランがしてシランが過剰過剰過剰過剰でででで

あってもあってもあってもあっても除去除去除去除去することができるすることができるすることができるすることができる旨旨旨旨のののの前記前記前記前記(2)(2)(2)(2)にににに掲記掲記掲記掲記したしたしたした本願明細書本願明細書本願明細書本願明細書のののの記載記載記載記載にににに接接接接したならしたならしたならしたなら

ばばばば,,,,過度過度過度過度のののの試行錯誤試行錯誤試行錯誤試行錯誤をををを行行行行うことなくうことなくうことなくうことなく,,,,適切適切適切適切なななな AEROSIL200AEROSIL200AEROSIL200AEROSIL200 のののの使用量使用量使用量使用量をををを把握把握把握把握することができすることができすることができすることができ

たものというべきであるたものというべきであるたものというべきであるたものというべきである。 

・・・ 

以上によると,本願明細書の例1においてAEROSIL200 の使用量が明らかにされていない

ことを理由として,本願明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たさない

とすることはできない。 

したがって,取消事由 1 のうち,この点についての原告の主張も理由があるというべきで

ある。 

 

【参考】 

〔特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第1章3.2(2)〕 

「明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて，

当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき（例えば，

どのように実施するかを発見するために，当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高

度な実験等を行う必要があるとき）には，当業者が実施することができる程度に発明の詳細な

説明が記載されていないこととなる」。 

 

〔特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部第1章2.2.2(3)〕 

「技術常識とは，当業者に一般的に知られている技術（技術上の理論，経験則を含む）をいう

。したがって，技術常識には，当業者に一般的に知られているものである限り，実験，分析，

製造の方法等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは，その技術を記

載した文献の数のみで判断されるのではなく，その技術に対する注目度も考慮して判断される

。なお，技術常識は，周知・慣用技術よりも広い概念の用語である。周知技術とは，その技術

分野において一般に知られている技術であって，例えば，これに関し相当多数の公知文献が存

在し，又は業界に知れわたり，或いは例示する必要がない程よく知られている技術をいう」。 

以上 

弁理士 片山 健一 


