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弊所が 2021 年の WTR（World Trademark Review）1000

に選ばれました。 

World Trademark Review 誌主催の The World’s Leading Trademark 

Professionals 2021 のランキングにおいて、弊所は商標権利化部門で

ランクインしました。 

 

詳細はこちら。 

台湾 択一的記載形式／マーカッシュクレームに対する訂正判断

に関する判例（セルロースファイバの製造方法事件） 

マーカッシュクレーム（Markush Type Claim）などに代表される択一的記載形式の性質について、

中国や台湾ではマーカッシュクレームが概括した技術的解決手段であるのか（概括論）、それとも多

数の並列した具体的な化合物の集合体であるのか（並列論）という 2つの説が存在する。中国では近

年の最高人民裁判所判決1において裁判所は概括論を採用し、マーカッシュ形式クレームに記載の要

素を一部削除するという訂正は認めないと判断しているが、台湾では専利審査基準の規定によれば、

マーカッシュクレームは多数の並列した具体的な化合物の集合体であるという「並列論」が採用され

ていると解される。 

しかし台湾の専利審査基準では、マーカッシュクレームについて認められる訂正態様が明確に規定

されていないため、マーカッシュクレームに対する訂正の認否が争点となる事例は少なくない。本件

「セルロースファイバの製造方法事件」も択一的形式で記載されたクレームに対する訂正の認否が争

点となった事例であり、裁判所は並列した選択肢の一部を削除する訂正は、実質上の特許請求の範囲

の拡張に該当しないという見解を示した2。以下に紹介する。 

 

事件の概要 

オーストリアのレンチング アクチェンゲゼルシャフト（参加人、以下「レンチング社」）は、発明

の名称を「セルロースファイバの製造方法」とする第 I183025 号（本件特許）の特許権者である。レ

ンチング社は本件特許の請求項 1に対して訂正を行い、台湾特許庁より認められた。聚泰環保材料科

 
1 （2016）最高法行再第 41 号（第一三共特許無効審判事件）。 

2 知的財産裁判所 2020 年行専訴字第 16 号。 
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技股份有限公司（原告、以下「聚泰社」）はレンチング社が行った本件特許の請求項 1 に対する訂正

は実質上の特許請求の範囲の拡張に当たるため不適用であるとして無効審判を請求したが、台湾特許

庁は請求棄却審決を下した。本件はその取消訴訟である。最終的に知的財産裁判所は原告の請求を棄

却した。 

 

本件発明の内容 

訂正前 

乾式／湿式紡糸法によって水性第 3 アミンオキサイドの紡糸可能溶液を処理することによってリ

オセルタイプのセルロースファイバを製造する方法であって、分子量が少なくとも 5×105 のセルロ

ース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05 質量%~0.70 質量%である

溶液を紡糸のために使用することを特徴とする、上記方法。 

訂正後 

乾式／湿式紡糸法によって水性第 3 アミンオキサイドの紡糸可能溶液を処理することによってリ

オセルタイプのセルロースファイバを製造する方法であって、分子量が少なくとも 5×105 のセルロ

ース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05 質量%~0.70 質量%である

溶液を紡糸のために使用することを特徴とする、上記方法。 

 

原告の主張 

訂正前の本件請求項 1には溶液に「セルロース及び／又は別のポリマー」が含まれると記載されて

いるが、択一形式の記載要件を満たさず、「セルロース及び／又は別のポリマー」は「セルロース及び

別のポリマー」と解釈すべきである。よって、溶液には「セルロース」のみが含まれるとする本件訂

正は実質上の特許請求の範囲の拡張に該当するため認められない。訂正前の本件請求項 1の記載は択

一形式の記載要件を満たさないという点について、審決では本件訂正の認否とは関連がないとしてい

るが、これは違法である。 

具体的には、専利審査基準の規定によれば、択一形式の記載方法としては「及び」「又は」の 2種類

しか挙げられておらず、「及び／又は」は含まれていない。また同基準には、択一形式により化合物の

発明を特定する場合、並列した各選択肢は類似の性質を有するものでなければならないと規定されて

いるが、本件発明における「セルロース」と「別のポリマー」との間には如何なる共通する重要な化

学構造要素があるのか判断できず、類似の性質を有するものではない。たとえ「セルロース」と「別

のポリマー」が類似の性質を有するとしても、「セルロース」はポリマーの下位概念であるから「セル

ロース」と「別のポリマー」は上位下位概念の関係にあり、択一形式の記載においてこれらを選択肢

として並列した場合、明確性要件を満たさないため、本件請求項 1の記載は択一形式の記載要件を満
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たさない。 

また、「別のポリマー」が削除されると、ドープの長鎖分子の含量が 0.05質量％より低くなり、本

件発明は目的や効果を達成できなくなるため、本件訂正は実質上の特許請求の範囲の拡張に該当する。 

 

知的財産裁判所の見解 

本件訂正は特許請求の範囲の減縮に該当する 

本件訂正では請求項 1に記載の「セルロース及び／又は別のポリマー」が「セルロース」へと訂正

されているが、当業者であれば、訂正前の発明では溶液に（A）「セルロース及び別のポリマー」、（B）

セルロース、（C）別のポリマーという 3 つの状況があると特定されていることは当然に理解できる。

そして、「分子量が少なくとも 5×105 のセルロース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質量を

ベースとして、0.05 質量%~0.70 質量%である溶液」という発明特定事項から「及び／又は別のポリ

マー」を削除することは、当該発明特定事項を上記（A）、（B）、（C）という三つの状況から（A）及び

（C）の状況を削除して（B）のみの 1つの状況に減縮する、即ち請求項 1に係る発明の範囲を三つの

発明から一つの発明に減縮するものであり、特許請求の範囲の減縮に該当する。また本件明細書には

「分子量が少なくとも５×105(=500,000)のセルロース及び／又は別のポリマーの含量が、溶液の質

量をベースとして、0.05質量％～0.70質量％、特に 0.10質量％～0.55質量％、好ましくは 0.15～0.45

質量％である溶液」という記載、及び「本発明はさらに水性第３アミンオキサイドのセルロース紡糸

可能溶液の使用に関し、この溶液は、最大で１dtexの力価を有するセルロースファイバを製造するた

めに、分子量が少なくとも５×105 のセルロースの含量が、溶液の質量をベースとして、0.05～0.70

質量％、特に 0.10～0.55質量％、好ましくは 0.15～0.45質量％である。」という記載から、本件明細

書において上記発明特定事項（A）、（B）、（C）に実質的に対応する記載がされている。よって、本件

訂正は特許請求の範囲の減縮に当たり、また訂正後の内容も本件請求項 1又は明細書に記載されてい

ることから、実質上の特許請求の範囲の拡張にも当たらない。 

択一形式の記載方法について 

原告の主張する審査基準の内容は「択一形式とは、１つの請求項に一群の発明を記載し、該発明群

の発明は、請求項に記載された択一形式における各選択肢からそれぞれ限定を加え、『又は』、『及び』

によって複数の選択肢の具体的な特徴を並列する者を指す。例えば例えば『特徴Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ』、

『Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤからなる物質群から選択される１種の物質』。」であると思われる。審査基準にお

いて「例えば」と記載されているように、ここでは択一形式の記載において認められる 2種の記載方

法が示されているに過ぎず、他の記載方法を排除するものではない。本件における「及び／又は」と

いう記載方法は審査基準に示されていないが、記載が明確で簡潔という原則を満たせば、当該記載は

専利法や審査基準の規定に反しないと認定すべきである。よって原告の主張するような、択一形式の

記載において「及び／又は」を用いてはならないというわけではない。 
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特許請求の範囲の記載方法を誤って用いており審査基準に示されていない記載方法となっていた

としても、審査基準で例示された記載方法を無理やり当てはめて意味を解釈するのではなく、専利法

や他の関連規定に反しないという前提の下、最も原意に沿う記載方法へと修正することを認めるべき

であって、特許権者による訂正を認めない又は当該訂正は専利法の関連規定に反すると認定すべきで

ないことは言うまでもない。 

発明の目的や効果について 

訂正前後の発明がその目的や効果を達成できるか否かは、明細書の記載が実施できるかという実施

可能要件又は特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明の記載によって支持されている

かというサポート要件の問題である。原告はこうした実施可能要件やサポート要件によって無効審判

を請求していないのであるから、被告（台湾特許庁）はこの点について判断することは困難であり、

ましてや実施可能要件やサポート要件の結果によって本件訂正が要件を満たすか否かについて判断

を下す必要があるはずもない。 

なお原告は「訂正後の発明がその目的を達するか否かは、訂正の要件の判断でも考慮すべき事項で

あり、本件訂正後の発明はその目的を達しないため実質的拡張に該当する」とも主張する。ここで、

原告が主張する訂正の認否における発明の目的の考慮について、これは審査基準に記載の認められな

い訂正の態様のうち「請求項に技術特徴を導入した結果、訂正前の請求項に係る発明の目的が達せら

れなくなる」という態様を指すものと思われる。しかし、本件訂正は上記（A）、（B）、（C）という三

つの状況から（A）及び（C）の状況を削除して（B）のみの 1つの状況に減縮する態様であり、技術

特徴を導入する者ではないため、訂正前後の発明における目的を考慮する必要性はない。 

 

弊所コメント 

マーカッシュクレーム（Markush Type Claim）などに代表される択一的記載形式に関して、台湾の

審査基準では特許請求の範囲の記載方法の箇所に「択一形式とは、１つの請求項に一群の発明を記載

し、該発明群の発明は、請求項に記載された択一形式における各選択肢からそれぞれ限定を加え、『又

は』、『及び』によって複数の選択肢の具体的な特徴を並列する者を指す。例えば例えば『特徴Ａ、Ｂ、

Ｃ又はＤ』、『Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤからなる物質群から選択される１種の物質』。択一形式で総括する際

は、並列させる各選択肢は類似する本質を有していなければならず、上位概念の特徴で総括した内容

と下位概念の特徴を並列してはならない。また請求項に並列させた各発明は単一性の規定を満たさな

ければならない。」3と規定されているが、択一形式の記載に対する訂正については審査基準に特に規

定されていない。 

本件では、特許権者レンチング社がまず本件原告聚泰社に対し侵害訴訟を提起しており、侵害訴訟

 
3 専利審査基準 2-1-12。 

mailto:info@wisdomlaw.com.tw


維新国際専利法律事務所 Wisdom International Patent & Law Office  

台湾 104 台北市南京東路二段 206 号国楊万商大楼 11F 之 1 

 

 

 

 

 

E-mail: wisdom@wisdomlaw.com.tw 

http://www.wisdomlaw.com.tw 

COPYRIGHT ©  2021 Wisdom International Patent & Law Office All Right Reserved                                  Tel: +886-2-25082466 Fax: +886-2-25082376 

 

誠実‧品質‧効率 
 

の審理中に本件訂正がされたことから、本件原告が本件訂正は専利法に反するとして無効審判を請求

したという経緯がある。原告としては何としても本件訂正を阻止すべく、多くの観点から主張を展開

しているがそのいずれも裁判所から退けられている。 

本件はいわゆる典型的なマーカッシュ形式クレーム（Ａ，Ｂ，Ｃ及びＤからなる群より選ばれる…」）

ではなく選択肢が列挙された択一的記載形式のクレームに対する訂正の認否が問われた事件である

が、裁判所は択一形式による請求項の記載について、明確性、簡潔性等の要件を満たす限り、専利法

や審査基準における請求項の記載形式に関する規定には反しないと認定すべきであると述べている。

また原告は審査基準において「及び」と「又は」しか挙げられていないため、「及び／又は」という記

載は記載要件を満たさないと主張したが、裁判所は「及び」と「又は」はあくまで例示に過ぎず、「及

び／又は」を排除するものではないと原告の主張を退けている。 

本件において裁判所は、択一的記載形式のクレームに対し、並列した選択肢を一部削除する訂正は、

特許請求の範囲の減縮に該当し、実質上の特許請求の範囲の拡張には該当しないという判断を改めて

示した。これは従来の裁判所実務4を踏襲したものであり、新たな見解を示したものではない。ただ、

上述したように中国では近年の最高裁判決によって、無効審判段階において選択肢の一部の選択肢を

削除する訂正は認められないという見解が明確にされた。台湾でも中国のように新たな実務見解が示

される可能性もあり、今後の動向を注視しなければならない。 

 

Wisdom 最新知財ニュース 

台康生技、日本の製薬会社から長期的な受託製造依頼を受ける 

台康生技（エアジェニクス）は 3 月 2 日、日本の製薬会社と長期仕入契約を交わしたことを発表し

た。日本で販売される医薬製品にバイオ医薬品原薬を提供するのは、台湾の医薬品会社の中で台康生

技が初めてとなる。（続きを見る） 

SK ハイニックスと ASML が 43.4 億米ドルで EUV 供給契約締結 

ロイター通信の報道によると、韓国の半導体大手 SK ハイニックスは 2 月 24 日、世界的に半導体露光

設備を製造するオランダの ASML と期間 5 年間、価格にして 4.8 兆ウォン（約 43.4 億米ドル）の調達

契約を締結した。関係者筋によると、今回の SK ハイニックスと ASML の契約の主な目的は、メモリ製

造過程において十分な EUV（極紫外線）露光設備の調達を確保するためである。（続きを見る） 

携帯電話の特許権侵害で HTC が中国魅族（メイズー）に勝訴 賠償金 1,522 万台湾ドル 

台湾の HTC は以前特許権侵害により中国電気機器メーカー魅族科技（メイズー）を北京知的財産裁判

所に提訴していたが、中国のニュース記事によると一審民事裁判が出され、裁判所は魅族に対し第

201310032515.5 号「移動装置」特許権を侵害する魅藍（メイラン）Note５スマートフォンの製造・販

 
4 知的財産裁判所 2012 年行専訴字第 2 号など。 
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売の停止、及び 354 万人民元（約 5,800 万円）の賠償支払いを命じた。（続きを見る） 

中国企業による海外 M&A 中南米が新たな標的に 

中国企業は欧米での M&A が思うように進んでいないことから、対象を中南米のエネルギーやインフラ

などの基幹産業関連企業への転換を進めており、昨年の取引総額は 77 億米ドルに上る。海外 M&A を

行う中国企業にとって、2020 年は挑戦の年であった。中国の海外 M&A に対して欧米で厳しい規制が

設けられたことで、欧米に代わり中南米が中国企業の新たな買収の舞台となっている。中国企業によ

る海外 M&A の取引総額の 4 分の 1 は、中南米におけるものである。（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。 

清明節による休業のお知らせ 

清明節の休日に伴い、台湾特許庁は下記期間は休庁となります。 

またこれに合わせて弊所も下記期間は休業とさせていただきます。 

 

2021 年 4 月 2 日（金）～ 2021 年 4 月 5 日（月） 

 

 

 

 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。 

mailto:info@wisdomlaw.com.tw
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