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台湾 数値限定発明における補正「新規事項追加」に関する判
例（半導体量子ドットによる化学反応方法事件） 

台湾専利法においても、明細書等に対して行う補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内に

おいてしなければならない、新規事項（new matter）を追加してはならないという規定が存在する。

ここで専利審査基準によれば、当初明細書等に記載した事項の範囲とは、「出願時の明細書、特許請

求の範囲又は図面で明確に記載（明らかに表現されている）された全ての事項、又は当該発明が属

する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載さ

れた事項から直接的かつ一義的に（directly and unambiguously）知ることができるもの」とされて

いる。 

一般的に数値限定発明については他の発明に比べ、新規事項追加に関する補正の判断基準は厳し

くなっている。今回取り上げる事件は審査時にされた補正が新規事項追加に該当する認定された事

件1であり、台湾知的財産裁判所は本件において数値限定発明をめぐる新規事項追加に関する判断

標準を分析して論じている。 

 

事件の概要 

X は発明の名称を「非金属半導体量子ドット及びそれを用いて化学反応又はフォトルミネッセン

ス反応を行う方法」とする特許出願をしたところ、台湾特許庁は進歩性不備により拒絶査定を下し

た。本件はその取消訴訟であり、主な争点は「X が行った補正が新規事項追加に該当するか否か」

である。最終的に裁判所は「当該補正は新規事項に追加するため認められない」と認定し、X の請

求を棄却する判決を下した。 

 

  

 
1 知的財産裁判所 2020 年行専訴字第 2 号 

Wisdom ニュース～台湾・中国知財情報～         Vol.80（2020 年 12 月 21 日） 
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補正内容及び本願の図 

本件の請求項 1 の補正前及び補正後の内容は次の通りである。補正内容のうち問題となったの

は、「酸化グラフェン量子ドットの粒子径が 2.6nm から 5.4nm の間にある」へという内容である。 

補正前 補正後（2019 年 6 月 19 日補正） 

酸化グラフェン量子ドットを含み、且つ、前記酸

化グラフェン量子ドットの粒子径が 0.3nm から

10nm の間にあるが 10nm は含まず、予め定めた

エネルギーを提供する下で酸化還元対を発生さ

せるために酸化グラフェン量子ドットを用いて

配置する、半導体量子ドット。 

（１）目標試料と、酸化グラフェン量子ドットを

含み前記酸化グラフェン量子ドットの粒子径が

2.6nm から 5.4nm の間にある半導体量子ドット

とを混合する工程、及び 

（２）予め定めたエネルギーを前記半導体量子ド

ットに提供することで前記半導体量子ドットに

電子正孔対を生成させ、且つ前記電子正孔対によ

って前記目標試料に酸化還元反応を生じさせる

か、又は前記目標試料又はその周辺にある分子に

活性物質を生成させて前記活性物質によって前

記目標試料に酸化還元反応を生じさせる工程、 

を含む、半導体量子ドットを用いて化学反応を行

う方法。 

 

図 1a、図 1b 図 7e 

 

 
 

大きさの異なるアミノ－窒素ドープ酸化グラフェ

ン量子ドット（左から右に、直径が 10、16、26、

54、61、79Å）が波長 365nm の紫外光照射を受け

た後、青から赤の異なる色の蛍光を発光する。 

紫外光エネルギーが提供された場合に、アンモニア

（NH3）を分解し水素（H2）を生成する効率を示す。 
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出願人の主張 

当該補正は出願時の明細書に記載の実施例に基づく。【0072】実施例 3-2 においてアミノ－窒素

ドープ酸化グラフェン量子ドットの粒子径が 10、16、26、54、61、79Å であることが明記されて

おり、図面を通して光照射で生じる量子特性の差が示されている。またその製造手段も明細書【0070】

から【0071】に記載されている。 

「異なる材料は異なる粒子径範囲内において量子特性を示す」という台湾特許庁の主張には同意

する。しかし、異なる材料が量子特性を示す粒子径範囲は一部重複するものである。また、同一の

主材・酸化グラフェンから得られる酸化グラフェン量子ドットは、複数回にわたる実験の結果、い

ずれも特定の粒子径範囲（2.6nm から 5.4nm の間）内でその量子特性を示すことが確認できる（図

1b、図 7e 参照）。 

明細書【0053】及び【0065】の内容からわかるように、本件では異なる酸化グラフェン量子ドッ

トに対し同一の濾過膜を用いており、製造される全ての量子ドットの粒径は当然に同一となる。よ

って当業者であれば明細書に記載のアミノ－窒素ドープ酸化グラフェンの大きさから、他の（ドー

プあり又はドープ無し）酸化グラフェンの大きさを直接的かつ一義的に知ることができる。 

 

台湾特許庁（被告）の見解 

当業者は、「アミノ－窒素」ドープ酸化グラフェンの粒子径範囲から、他の酸化グラフェン（「ド

ープ無し」又は「アミノ－窒素以外をドープ」の酸化グラフェン）の特定粒子径を直接的かつ一義

的に知ることができない。また、異なる大きさから成る顆粒は、たとえ同一の濾過膜を使用したと

しても、必然的に同一の大きさの顆粒を得られるとは限らない。さらに、補正後の内容に複数の意

義が含まれる場合、そのうちの 1 つの意義のみを取ることは、直接的かつ一義的に知り得るという

ことには該当しない。 

 

知的財産裁判所の見解 

本件明細書【0072】段には「大きさの異なるアミノ－窒素ドープ酸化グラフェン量子ドット」の

直径は『10、16、26、54、61、79Å』（1、1.6、2.6、5.4、6.1、7.9nm）であり、可視光線において

薄い黄色から赤褐色の色彩の差を示す（図 1a）」と開示されているに過ぎない。ここで酸化グラフ

ェン量子ドットには「ドープ無し」、「アミノ－窒素ドープ」又は「アミノ－窒素以外の元素ドープ」

の酸化グラフェンが含まれることから、「アミノ－窒素ドープ酸化グラフェン量子ドット」は酸化

グラフェン量子ドットの下位概念であるに過ぎない。また、図 1b に記載の粒子径は「1、1.6、2.6、
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5.4、6.1、7.9nm」であるが、これは補正後の「2.6nm から 5.4nm の間にある」という範囲とは明ら

かに異なる。よって、当該補正には出願時にない事項が暗示されており、当業者は出願時の明細書、

特許請求の範囲又は図面に基づいたとしても、他の酸化グラフェン量子ドット（例えば「ドープ無

し」又は「アミノ－窒素以外をドープ」の酸化グラフェン）の粒子径範囲を直接的かつ一義的に知

ることができない。「2.6nm から 5.4nm の間にある」という範囲へと限定する補正は、下位概念の

記載を上位概念化（すべての酸化グラフェン量子ドット）したものであるとも認められないことか

ら、当業者であってもアミノ－窒素ドープ酸化グラフェンにおいて量子特性が生じる粒径範囲を、

全ての酸化グラフェン量子材料の粒径範囲へと上位概念化することはできない。 

また原告は次のように主張する。 

「本件明細書の複数の実施例において、ドープ又はドープ無しの酸化グラフェン量子ドットの製

造及び実験過程、及び KD 値が 100KD、30KD、10KD、5KD、3KD、2KD の孔径の異なる一連のポリ

エーテルスルホン膜（polyethersulfone membrane）の濃縮遠心管を用いて、大きさの異なる酸化グ

ラフェン量子ドットを孔径の大きさに基づき分離することが明記されている。当業者はこうした実

験についての記載内容から、『同一素材の濾過膜を利用し、所要の孔径で、異なる大きさ範囲のドー

プ及びドープ無しの酸化グラフェン量子ドットを得ることができる』ことを十分に理解できる。」 

しかし、明細書記載の KD は Kilo Dalton の略（MWCO、分画分子量）と思われ、原告が言うよう

な濾過膜の孔径又は酸化グラフェン量子ドットの粒径ではない。よって、組成の異なる酸化グラフ

ェン量子ドット（ドープ又はドープ無し）がポリエーテルスルホン膜により分画されて同一又は類

似の KD 値を有するものとなったとしても、その成分（元素の原子量）の相違によって分子に含ま

れる元素の数も異なるはずであり、これによって分子の大きさ、つまり粒子径も相違するはずであ

る。よって、酸化グラフェンの主材が同一である点のみによって、本件における組成の異なる酸化

グラフェン量子ドットがいずれも同一の粒子径大きさ又は範囲を有すると認定することはできな

い、と当業者であれば当然にわかる。 

加えて、本願明細書において当該 KD 値と濾過膜孔径の対応関係が明確に開示されておらず、且

つ当該対応関係は本技術分野における通常知識でもないことから、当業者からすれば、前記 KD 値

又は不明確な濾過膜の孔径範囲に基づき本願明細書に記載の任意の「酸化グラフェン量子ドット」

の粒子径がいずれも 2.6nm から 5.4nm の間にあることを明確に知ることは困難である。したがっ

て、当該補正は新規事項の追加に当たる。 

また、酸化グラフェン量子ドットとアミノ－窒素ドープ酸化グラフェン量子ドットは粒子径の範

囲が異なることから、ある成分をドープした酸化グラフェン量子ドットの粒子径範囲によって、他

の成分をドープした又はドープ無しの酸化グラフェン量子ドットの粒子径範囲を推知することは

不可能であり、本願実施例で示された特定の材料成分による酸化グラフェン量子ドットの粒径範囲

に基づき、補正後の任意の成分による酸化グラフェン量子ドットの特定粒径範囲を直接的かつ一義

的に知ることができるとは認められない。 
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弊所コメント 

本件において裁判所は、補正後の内容は上位概念のものであるのに対し、明細書には下位概念が

記載されているに過ぎず、当業者は明細書、特許請求の範囲又は図面の内容からその上位概念化し

た内容を直接的かつ一義的に知ることができないことから当該補正は新規事項の追加に該当する、

と認定した。また、明細書に記載の実験データも不足していることも、新規事項追加という認定に

影響を与えている。  

上で述べたように、台湾の審査実務では請求項に記載の「数値を変更」する補正が新規事項追加

に当たるか否かの判断標準は比較的厳格である。明細書に明確に記載されていない数値範囲や上限

下限等の数値を補正により請求項に追加することは認められない2。よって、補正の柔軟性を考慮

し、出願時の明細書に予め好ましい数値範囲又は実施例をできる限り多く挙げることが好ましい。 

また、本件において原告は補正後の内容は当業者であれば明細書等の記載内容から直接的かつ一

義的に知ることができるものであるという主張を様々な角度から行っている。しかし、本願の当初

明細書に記載されている背景技術、技術関連内容、実施例はいずれも不足していることから、仮に

出願人が訴訟中に多数の補足資料（実験成績証明書など）を提出していたとしても、当該資料は出

願時の明細書に記載されていないと裁判所に認定された可能性が高いと考えられる。よって、当該

技術分野において非常に普遍的且つ一般的な内容でない限りは、発明内容や関連する技術内容につ

いて明細書で詳しく記載、説明する必要がある。説明が簡略過ぎる場合、出願人が当該技術分野に

おける通常知識だと認識している内容であっても、審査官によってはそうではないと認定されるこ

とや、明細書等で開示された内容から直接的且つ一義的に知ることができると考えた補正内容が審

査官によっては当該補正が新規事項に該当すると認定される恐れが出てくる。 

代理人が明細書を作成する際は、当然ながら単に出願人や発明者から提供された資料をまとめて

出願書類とすることは好ましくない。発明全体に対する理解、展開可能な実施例についての提案、

技術背景に関する簡潔で明白な説明、適切なクレーム特許請求の範囲の考案等を工夫し、明細書を

完成させなければならないと考えられる。 

 

  

 
2 明細書に温度範囲として 20℃～90℃、このうち好ましい特定温度と沿いて 40℃、60℃及び 80℃が記載されている

場合、請求項に記載の温度範囲 20℃～90℃を、40℃～80℃、60℃～80℃又は 60℃～90℃とする補正は認められ

る。しかし 50℃～80℃や 40℃～70℃とする補正は認められない。（専利審査基準 2-6-12） 
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Wisdom 最新知財ニュース 

台湾環球晶円が独シルトロニックを買収した真意とは？董事長徐秀蘭インタビュー 

半導体シリコンウエハ大手の台湾環球晶円（グローバルウェーハズ）は 11 月 30 日、独シルトロニッ

クを買収することで最終調整に入ったと明らかにした。買収総額は 45 億ドル（約 1,280 億台湾ド

ル）にのぼる。（続きを見る） 

台湾義隆電子が中国の匯頂科技を特許権侵害で提訴、賠償金 1 億台湾ドルを請求 

台湾 IC 設計大手の義隆電子は自社の特許権が侵害されたとして、北京知的財産裁判所に中国の深圳市

匯頂科技と北京星意通達科技を提訴したことを発表した。（続きを見る） 

台湾蝦皮購物が警察との合同捜査で 1,000 足超の VANS コピーシューズを押収 

EC サイトの蝦皮購物（Shopee）は、この度初めて中部警察大隊と合同捜査を行い模倣品販売の疑いで

男性 1 人を逮捕した。調べによると、男性は 2018 年から蝦皮購物において本物と謳ったコピーシュー

ズを正規価格より 3 割安い値段で販売しており、過去 3 年間での販売総数は 1 万足以上、売上額は

2,000 万台湾ドル近くになると見られる。（続きを見る） 

 

 

弊所執筆の「台湾専利実務ガイド」が発売 

弊所執筆の日本語書籍「台湾専利実務ガイド」が 2020 年 4 月 10 日

に発明推進協会様より発行されました。本書は台湾の専利（特許、実

用新案、意匠）について日本語で紹介した専門書となっております。 

 

詳細はこちら。 

 

弊所 降幡快弁理士が執筆した論文がパテント誌に掲載 

弊所所員の降幡快日本弁理士が執筆した論文「台湾 無効審判及び審

決取消訴訟における近年の無効理由別統計データ並びに記載要件違

反の事例紹介」が、日本弁理士会が発行するパテント 2020 年 12 月

号（VOL.73）に掲載されました。 

 

詳細はこちら。 
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弊所執筆の記事が AIPLA の Innovate Magazine に掲載 

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Patent Eligibility 

of AI Technology Inventions in Taiwan and Analysis of Filing 

Strategies」が AIPLA の Innovate Magazine に掲載されました。 

 

詳細はこちら。 

 

 

弊所所長執筆の記事が FICPI の BLOG に掲載 

弊所所長の黄瑞賢弁護士・弁理士が執筆した記事「Analysis of 

Practical Determination on Whether Parody Constitutes Infringement 

in the Taiwan Intellectual Property Court」が FICPI の BLOG に掲載さ

れました。 

 

詳細はこちら。 

 

 

 

 今回取り上げた内容についてご不明な点等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

 配信停止：タイトルに『配信停止』をご記入のうえ、wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 

 配信先変更：タイトルに『配信先変更』と本文に変更前及び変更後のアドレスをご記入のうえ、

wisdom@wisdomlaw.com.tw 宛にお送り下さい。 
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