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※本件明細書中で「引用」されていない特許権者の先願明細書が、参酌されなかった事例。
	東京地裁

平成11年(ワ)
第17601号
	感熱転写シート

*測定方法が複数存在する場合は、何れでも充足する必要あり

*｢原告の主張｣につき判決文要研究

*引用されていない先願に基づく解釈は、当然には許されない
	　…原告は，構成要件ウの「０．１５～２μ」は，旧ＪＩＳ規格の中心線平均粗さ方法による表示であると主張する。

　しかしながら，本件特許請求の範囲において，このような記載はないのみならず，…本件明細書において，「平均マット深度」の表示方法に関する記載は全くなく，「０．１５～２μ」が中心線平均粗さ方法による表示である旨の記載はない…。また，…本件特許出願当時，日本工業規格のＪＩＳ　Ｂ０６０１規格（旧ＪＩＳ規格）において，工業製品の表面粗さの表示法として，中心線平均粗さ（Ｒａ），最大高さ（Ｒｍａｘ）及び十点平均粗さ（Ｒｚ）の３種類の表示方法が規定されており，他にも，自乗平均平方根方法，ベック平滑度などの表面粗さの測定方法があったことが認められるが，このうち，中心線平均粗さ方法が標準的な方法とされていたとも認められず，むしろ，…本件特許出願当時，旧ＪＩＳ規格の表示方法のうち，最も多く使用されていたのは最大高さであると認められる。
　ところで，…中心線平均粗さ方法は，被測定面における断面曲線から，所定の波長より長い表面うねり成分を除去した曲線を粗さ曲線と定義し，粗さを形成する凹凸面を均した平坦面における直線を中心線又は平均線として設定した上で，所定の測定長さにおける粗さ曲線の積分計算を行って，所定の測定長さにおける凹部及び凸部の平均値を表す方法であるので，「平均」を求めるという意味において，「平均マット深度」と共通点を有する。しかしながら，…十点平均粗さ方法は，最高から五番目までの標高の平均値から最深から五番目までの標高の平均値を引いた値によって表面粗さを算出するものであることが認められるから，十点平均粗さ方法も，「平均」を求めるという意味において，「平均マット深度」と共通点を有する。また，最高の標高から最低の標高までの距離が「平均マット深度」の「深度」という表現に適合しないともいえない。

（原告先願の特許請求の範囲には，「平均マット深度が０．１５～２μ」との要件が規定されており，その明細書には，平均マット深度の技術的意義について記載されていることが認められるが，…原告先願の明細書は，本件明細書に引用されていないことが認められるから，直ちに原告先願の明細書に基づいて，本件発明における「０．１５～２μ」という数値の技術的意義を解釈することはできない。）　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4B6822E0DF4F0BAF49256ACA001C241A.pdf
	負不○


	東京地裁

平成14年
(ワ)
第9503号
	核酸増幅反応モニター装置
*同一出願人の後願明細書の記載を参酌しなかった事例
	　被告は，本件後願の明細書において，本件特許の優先権主張の基礎となった米国出願の明細書に記載された装置が光学系として光ファイバーを使用するのに対し，本件後願の発明に係る装置は光ファイバーを使用せず，かつ，光学系としてＣＣＤカメラを使用するという点で優れていると強調していることから，本件発明の技術的範囲は，光学系として光ファイバーを使用し，かつ，ＣＣＤカメラを使用しないものに限定され，本件においてこれに反する主張をすることは信義則等に反し許されないと主張する。
　しかし，本件発明の技術的範囲は，本件明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めることを要し，その際に発明の詳細な説明の記載や図面を斟酌することはできるが，本件特許出願と別個の特許出願である本件後願の明細書の記載を斟酌することには合理的な理由がない。また，仮に本件発明における「光学系」の意義について，本件後願の明細書の記載において異なる説明がされていたとしても，本件においては，その点が禁反言の原則や信義側に反するということもできない。    http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/99F7ADDFD765764549256D6D002D921E.pdf
	勝有△


※本件明細書を「引用」している他の明細書を参酌して、限定解釈した事例。
	東京地裁

平成13年

(ワ)
第27381号
	インサート器具

*特許権者の他の出願明細書を参酌して、限定解釈した事例

⇒後願が引用していた

Cf.同一出願人の後願明細書の記載を参酌しなかった例として、東京地裁H14(ワ)9503

東京地裁H11(ワ)17601
	　…原告が本件特許出願後に出願した実用新案（以下「別件実用新案」という。）は，本件発明における問題点を解決したものである。すなわち，別件実用新案明細書には，「出願人は，たとえば第７図に示すような形状をしたセラミック製のインサート本体を提案した（特願昭６０－２８２４６５号「インサート器具」参照）。」，「ところが，このような構成のインサート本体２では，インサート本体２の外周面のテーパがほぼ一直線状に形成されているために，インサート本体２の天面２ｂとテーパ面２ａ上部との間の付近におけるインサート本体２自身の肉厚Ｄがインサート本体２の外周縁に向って薄くなる結果，コンクリート内でインサート本体２に引抜力を作用させると，インサート本体２の天面の外周縁近傍が貝がら状に割れる可能性が高いといった問題点があった。」，「かかる目的を達成するため，この考案は，構造物内に埋設されるインサート本体と，このインサート本体に一端部が挿入されて，・・・・・かつ，前記本体部は，その外周面に外径が本体部の下端に向かうに従い縮小するテーパ状の受け面を有し，しかも，この受け面は全体的に外側に膨出する形態の球面状をなして」いる。この別件実用新案明細書の記載からすると，本件発明の「テーパ」が側面が直線である場合に限定されることは明らかである。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE4787AA5717DBEE49256C7F0023A192.pdf
	負不○


	東京地裁

昭和54年

(ワ)
第7844号
	手動式移動置棚

*特許権者の他の出願明細書を参酌して、限定解釈した事例

⇒別件が引用していた
	≪争点≫「物置棚外から手動的に操作しうる杆材を設けること」が物置棚の側面に設けるものに限定解釈すべきか否か。
　…同一出願人の別件考案の明細書中において本件考案の出願番号を引用した記載「上記実願昭49-9492号に係る移動物置棚によれば…杆材によって制動がかけられる鎖輪状の回転輪が把輪と共軸一体に設けられているため，同把輪と上記杆材の操作部とが棚の側面において重なることになり上記杆材を操作し辛い欠点があった」を参酌して，本件考案においては，手動把輪と杆材の操作部とが物置棚の側面において重なる構成，…のみを考えていたのであり，…以上によれば，本件考案の「物置棚外から手動的に操作しうる杆材を設けること」との要件は，「物置の外すなわち『物置棚の側壁の外側』，『物置棚の主通路側』において手動的に操作し得る杆材を設けること」，のみを意味していると解すべきである。
	負不△


※本件明細書が「引用」している他の明細書を参酌して、限定解釈した事例。
	東京地裁

昭和57年

(ワ)
第1396号
	可変漸進集束力を

有する光学レンズ

*特許権者の他の出願明細書を参酌して、限定解釈した事例

⇒先願を引用していた
	　…本件発明は先行発明において開示されている技術を前提としてこれを改良した旨が本件明細書中に明示されていること，本件発明も先行発明もレンズの屈曲面を上下に二分する思想によって構成され，右の屈曲面を区分するのが正に「ほぼ円形の曲線」及び「円形形状の曲線」であること等が認められ，これらの点に照らすならば，本件発明における「ほぼ円形の曲線」は先行発明における「円形形状の曲線」と技術上同義であるとみるのが相当である。従って，「ほぼ円形の曲線」の意義について先行発明の明細書の記載を参酌することができる…。　　*「ほぼ円形の曲線」を最大曲率半径と最小曲率半径の差が2mmを超えないものと解釈し，これが2.9mmである被告製品は技術的範囲に属しないと判断した。
	負不△


※特許権者自身の、原出願、外国出願、無効審判時の主張を参酌して、限定解釈した事例。
	東京高裁
平成7年

(ネ)
第1768号
	選別機
*分割出願の原出願の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮される。
⇒上告審も同旨
最判平成9年(オ)2141
	…原出願の経過、原出願に対する審決取消訴訟における控訴人の主張及びこれに対する判決の認定判断の内容を参酌すれば、原発明における撰別盤に形成された「粗雑面」とは…と解釈すべきである。出願公告後の分割出願が適法であるためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていること及び分割出願の際の原出願の願書に添付されている明細書又は図面にも記載されていることを要するものであること、並びに、本件発明について分割出願ができたのは、原出願に対する審決取消訴訟で、控訴人の主張を容れて審決を取り消した判決が確定し…たためであることを考慮すれば、本件発明の撰別盤の「粗雑面」の意味も…原発明における「粗雑面」と同じく…解するのが相当である。…
控訴人は、分割出願である本件発明は、原発明とは別個の発明であるから、本件発明の特許請求の範囲の解釈に当たり、原出願の出願経過を参照する必要はない旨主張する。しかしながら、本件分割出願に適用される大正一〇年特許法の下においても、 出願公告後の分割出願が適法であるためには、分割出願に係る発明が、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていること及び分割出願の際の原出願の願書に添付されている明細書又は図面にも記載されていることを要すると解される。そして、本件発明について分割出願ができたのは、原出願に対する審決取消訴訟で、控訴人の主張を容れて審決を取り消した判決が確定し…たためであるから、本件発明の分割出願の際には、既にもととなった原出願の願書に添付された明細書又は図面の記載の意味内容が、右確定した判決で明らかにされていたと解することができる。…
	負不★


	大阪地裁

昭和47年

(ネ)
第1768号
	チャック
*優先権主張の基礎となった外国出願中の出願経過中における特許権者の主張も、クレーム文言解釈に考慮される。
	原告は、本件特許の優先権主張の基礎たるアメリカ国特許出願第四四九一六号に基づき西ドイツ国に対しなした特許出願公開第一四七七二七九号の審査過程において、「先行技術たるドイツ実用新案第一九〇七六五五号中に示されているようなベアリングとベアリング走行面間に完全にぴつたり調和した状態を作り出すことは不可能であり、この製品許容誤差を小さくすると、製品原価が高くなるだけでなく、このようにすることは何ら利益が生じない。この引用ドイツ実用新案によつても玉と環状軌道面間に僅かのあそびが存在する……本発明は走行溝を玉直径に関し比較的大きく設け偏心防止の好ましい程度のあそびを設ける……」と主張していた…。そうすると、本件特許発明にいう「融通」、「間隙」は、これを設ける意思なく、製作上不可避的に生じる「融通」、「間隙」の大きさと大きさにおいてどのような関係にあるかについて考えなければならない。
	負不〇


	東京地裁

平成12年

(ワ)
第8204号

＜飯村＞
	連続壁体の造成工法
（第2事件）
⇒無効審判の主張も包袋禁反言あり。＋主張撤回しても無駄。
*平成23年(ネ)10002＜飯村＞と整合するか？
	　…訴訟の当事者が、訴訟において、無効審判手続中でされた主張と正に矛盾する趣旨の主張を意図的にすることは、特段の事情のない限り、訴訟における信義則の原則ないし禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである。 無効審判手続は、特許権の生成の手続とは異なる性質を有する面もあるが、手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は、同様に妥当するものと解して差し支えない。さらに、訴訟における信義則の原則等の適用に当たって、無効審判手続等でされた当事者の主張が、最終的に、審決等において採用されたか否かにより、左右されると解すべきではない…。…
　無効審判手続における意見の撤回に関する右の経緯に照らすと、右撤回は、本件における構成要件Ｄに関する被告の主張が右一〇年(ワ)第二五七〇一号事件と同様の理由により排斥されることを免れるためにされたものと考えるのが自然であり、無効審判手続において当事者に認められた遂行権限を濫用したものということもできる（もっとも、撤回が無効審判手続上、効力を有するか否かについて、問題としているわけではない。）。そうとすると、被告が無効審判手続において、本件特許権の構成要件の解釈について述べた意見を撤回する旨の書面を提出した後においても、当裁判所が、右意見を述べたことをも参酌して、本件発明の構成要件を解釈することは許されると解すべきである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/562/012562_hanrei.pdf
	負不〇

	平成23年

（ネ）

第10002号
＜飯村＞
	切餅
東地平成12年(ワ)8204「連続壁体の造成工法第2事件」＜飯村＞は、無効審判の主張も包袋禁反言あり。+主張撤回しても無駄と判断した
⇒整合するか？
	　特許請求の範囲の記載によれば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が，読点が付されることなく続いているのであって，そのような構文に照らすならば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに，「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。…

　…発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，①加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，②切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），③均一な焼き上がり，④食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記①ないし④の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，発明の詳細な説明欄において，側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載置しない場合もあり得ることから，載置状態との関係を示すため，「側周表面」を，より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。
　これに対し，被告は，本件発明は，切餅について，切り込みの設定によって，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できるという効果（効果①）と，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果（効果②）を共に奏するものであるが，切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在する場合には，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなるため，忌避すべき状態になることから，本件発明における効果②を奏することはないと主張する。

　しかし…，本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は，これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために，美観を損なう場合が生じ得るからといって，そのことから直ちに，構成要件Ｂにおいて，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが，排除されると解することは相当でない。
　また，当初明細書…には，作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され，…周方向の切り込み等は，側周表面に設けるよりは作用効果が十分ではないが，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され，図６が示されていたことに照らすと，周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは，本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。さらに，本件明細書段落【０００７】の記載は，米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり，本件発明において，周方向の切り込み等による，上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用するに当たり，載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて，本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110908113622.pdf
	勝有○


※米国実務～日本と基本的に同じ。（河野英仁「禁反言の効力とその適用限界」知財管理2004年11月号が参考になる。）
⇒後の継続出願で生じた禁反言をすでに発生した先出願に係る特許にまで及んだ事例もある。（Microsoft Corp. v. Multi-Tech Sys., Inc., No. 03-1138(Fed. Cir. 2004)）
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