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Ⅴ．間接侵害

　１．「のみ」要件（特許法１０１条１号、４号）
　２－１．「その物の生産に用いる物」要件（特許法１０１条２号、５号）
　２－２．「不可欠」要件（特許法１０１条２号、５号）
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Ⅰ．発明の技術的範囲（充足論）の一般的な解釈手順　※実公平05-013602を題材として
第１．争う用語を確定し、争点を（有利に）フレームワークする。


ex)被告製品は、案内「板」を有しない。何故なら、…。～が、問題となる。


ex)被告製品は、「案内板」を有しない。何故なら、…。～が、問題となる。


ex)被告製品は、「自動車等の車輪を案内する…案内板」を有しない。何故なら、…。～が、問題となる。
第２．特許発明の技術的範囲の画定 ～ 争う“用語”の解釈論の基本手順

１．特許請求の範囲の記載（特許法７０条１項）

（１）用語自体の意味（一般＋当業者）


⇒辞典類に基づく、用語の自然な解釈。（辞典類は、原則として、出願日以前に公知であったもの。）

（２）特許請求の範囲の記載全体（文脈）に基づく解釈


⇒他の構成要件との関係から、文脈上、論理的ないし自然に理解される文言解釈。

２．明細書の記載及び図面の考慮（特許法７０条２項）

（１）一般的記載（課題、目的、作用・効果、実施例以外の一般的記載部分）


⇒この段階で、特許発明の技術的範囲の解釈論の結論を一旦示す!!（★）



（実施例の開示事項と混同すると、「実施例限定論」の誹りを受ける。）
（２）実施例
　 ⇒上記解釈論と一致することを示す。
３．出願経過による限定的解釈（被告のみ）


⇒（パターン１）上記解釈論と一致することを示す。



⇒（パターン２）上記解釈論と独立に、包袋禁反言を主張して、限定解釈する。

------------------------------------------------------------------------------------

【請求項１】（本件特許発明）　

「自動車等の車輪を案内する合成樹脂製案内板に少なくとも一つの溝部とその幅方向両側から外側に向かって延出する係止突部とが該案内板と一体的に設けられ、前記溝部は案内板の長手方向に沿って延びるとともに、その幅方向両側の長手方向に沿って前記案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁を含んで構成され、かつ、前記溝部は係止突部で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出するに充分な幅および深さとされていることを特徴とする悪路脱出具｡」（下線部は、補正部分）
＜「案内板」の文言解釈・例（被告側を中心に）＞
第１．被告製品は、本件特許発明の「案内板」を有しない。何故なら、…
　⇒（△）本件特許発明の「案内板」は、文言上、案内（機構でなく）「板」に限定されている。



～「板」という用語の定義との対比に焦点が当たる。

　　　　⇒「『案内板』が、『板』に限定されるか否かが問題となる。『板』とは…、」
　⇒（○）本件特許発明の「案内板」は、（「溝部」以外に）孔を有するものを含まない。

　　　　⇒「『案内板』が、（『溝部』以外に）孔を有してもよいかが問題となる。」
第２．「案内板」の文言解釈

１．特許請求の範囲の記載（特許法７０条１項）

（１）用語自体の意味（「板」という用語の意義）


⇒「材木を薄く平たくひきわったもの。金属や石などを薄く平たくしたもの」（広辞苑）



　「均質で限定された厚さと面積の滑らかで平らな１枚の材料」（JIS工業用語辞典）



　当業者がメッシュ状のものを「…板」以外の名称で示した例を挙げる（同分野の特許出願）

（２）特許請求の範囲の記載全体（文脈）に基づく解釈



・溝部は「係止突起で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出するに充分な幅及び深さとされている」（請求項１）

　⇒係止突起によって落とされた雪等が案内板上をスライド移動して溝部に送り込まれ、溝部に収納あるいは排出されることを定めたものである。
　⇒係止突起で落とされた雪等が溝部以外の「孔」から排出されることは予定されていない。
　　　 ・「…案内板に…溝部と…係止突部とが…案内板と一体的に設けられ、」（請求項１）

　⇒「溝部」は、（「係止突部」と同じく、）「案内板」とは、別の構成部材である。

　⇒「溝部」が存在することと、「案内板」が「平らな１枚の材料」であることは整合する。
２．明細書の記載及び図面の考慮（特許法７０条２項）

（１）一般的記載（課題、目的、作用・効果、実施例以外の一般的記載部分）



⇒図８のような「平らな１枚の材料」であった従来技術の「案内板」に「突起」「溝部」を一体的に設けたことで、…という“効果”を達成した発明である。発明の詳細な説明における、効果の説明は、係止突起で落とされた雪等が「溝部」から排出されると説明しており、溝部以外（の「孔」）から排出されることを予定していない。



⇒本件特許発明の「案内板」は、「溝部」以外に孔を有するものを含まない。

（２）実施例
　 ⇒実施例（図２～４）も、メッシュ状でなく、「溝部」以外に「孔」を有しない。

３．出願経過による限定的解釈（被告のみ）
　　　出願経過中の意見書において、発明の効果を“請求項１記載の発明の効果”として述べた

　　　　⇒上記“効果”が従属項の発明の効果である旨の再反論は妥当しない。
＜「溝部」の文言解釈・例（被告側を中心に）＞

第１．被告製品の窪みは、本件特許発明の「溝部」に相当しない。何故なら、…
　⇒（○）（補正後の）本件特許発明の「溝部」は、有底のものを意味している。
　⇒（△）（補正後の）本件特許発明の「溝部」は、無底のものを排除している。
１．特許請求の範囲の記載（特許法７０条１項）

（１）用語自体の意味（「溝」という用語の意義）


⇒「溝」の意味は、「…細長いくぼみ」（広辞苑）



⇒「くぼみ」の意味は、「くぼむこと。くぼんだ所。へこみ。」（広辞苑）



⇒「くぼむ」の意味は、「一部分が落ちこんで低くなる。へこむ。」（広辞苑）



⇒「へこむ」の意味は、「物の表面がくぼむ。おちこむ。『車体が－・む』」（広辞苑）



⇒“有底”の構造物を意味している。
（２）特許請求の範囲の記載全体（文脈）に基づく解釈



・溝部は「係止突起で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出するに充分な幅及び深さとされている」（請求項１）



⇒「溝部」は、「側壁」を含み、雪や泥等を「収容」するのに充分な「深さ」を有する。


⇒このような特許請求の範囲の文言の記載（文脈）から、「溝部」は、側壁からなり、雪や泥等を収容・排出するに充分な体積を確保する「深さ｣を有する以上、有底である。そもそも、無底であれば「深さ」という概念は存在しない。

　　　　　溝部が無底（打ち抜き）であると、下側から雪がめり込んで溝部を埋めてしまい、溝部は「係止突起で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出」出来ない。
　　　　　※（図５及び図６の）請求項５は、後述するとおり図２を根拠とした補正により除外された発明であり、審査の過誤により残存している。
　・「…案内板に…溝部と…係止突部とが…案内板と一体的に設けられ、」（請求項１）

　⇒「溝部」は、（「係止突部」と同じく、）「案内板」とは、別の構成部材である。
　⇒表面の「案内板」と独立に解釈するとして、縦に平行に配置された２枚の平面部材が、「溝部」を構成するとは解されない。断面コの字であれば、独立に「溝部」と言える。
２．明細書の記載及び図面の考慮（特許法７０条２項）

（１）一般的記載（課題、目的、作用・効果、実施例以外の一般的記載部分）
　
⇒明細書記載の「溝部がタイヤに付着した雪等を収容あるいは地面側に排出するようにしてタイヤと案内板との間に介在される雪の量を極力減少させて悪路からの脱出効果を高めた」という作用効果（明細書４欄３８～４１行）は、有底の溝部を前提としている。
　　　　何故なら、溝部が無底（打ち抜き）であると、下側から雪がめり込んで溝部を埋めてしまい、溝部が「係止突起で落とされた雪や泥等を収容あるいは排出」出来ないからである。
（２）実施例
　⇒実施例（図２～４）も、何れも、溝部は有底である。※図５及び図６に係る実施形態は、補正により除外され、実施例でなくなった。
３．出願経過による限定的解釈（基本的に、被告のみ）
　①出願経過における引用例１～３は何れも無底。⇒意見書で「溝部」でないと主張した。

　②補正により追加された「溝部は…、その幅方向両側の長手方向に沿って前記案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁を含んで構成され」という構成要件は、明細書３頁６欄１０～１２行の「溝部１５の幅方向両側の長手方向に沿って案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁２１を有し、」という記載を根拠にしている（筈である）。

　　この記載は、第２図の説明の一部であり、前後の記載を含めて引用すると以下のとおりである。

　「この溝部１５は、前記案内板１１を落ち込ませて形成されたものであり、第２図に示されるように、溝部１５の幅方向両側の長手方向に沿って案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁２１を有し、かつ、有底で断面形状が略Ｕ字形に設けられている…。」（３頁６欄８～１３行）

（＊２頁４欄２４～３３行は、クレーム文言の引き写し部分なので、補正により加筆されたはず。）
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　　前後を含めたこの記載は、「溝部１５の幅方向両側の長手方向に沿って案内板の表面から裏面側を越えて下方に向けて形成された側壁２１を有し、」という構成のみを抽出し、「溝部１５は、前記案内板１１を落ち込ませて形成されたものであり、…有底で断面形状が略Ｕ字形に設けられている…。」という構成を捨象し、図５及び６のように「溝部１５は、底部が打ち抜かれて形成されて」いる構成が開示されているとは認められない。

　⇒補正された本件発明は、補正の根拠とされた明細書中の開示に照らしても、第２図のように、「溝部」は、案内板１１を落ち込ませて形成されたものであり、有底で断面形状が略Ｕ字形に設けられている構成である。

Ⅱ．発明の技術的範囲（充足論）と発明の要旨認定（無効論）との関係　★★★
⇒「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」とを、ダブルスタンダードで判断した裁判例はない。（２０１４年弁理士会特許委員会第１(２)部会）
１．概要
　平成20年以降の特許権侵害訴訟判決を網羅的に検討すると共に、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟を検討した結果、近時の下級審裁判例は、リパーゼ最判に拘らず、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。
　実際に、近時の特許侵害訴訟判決を見ると、充足論においても、クレームの文言が「一義的でない」という判断をした上で発明の詳細な説明を参酌した判決が散見される。また、ＰＢＰクレームの解釈に関する最高裁判例平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）が発明の要旨認定（無効論/新規性・進歩性）と発明の技術的範囲（充足論）とを統一的に解釈する方向性を示していることから、このような傾向が強くなってきていると考えられる。
２．“発明の要旨認定”の場面について（無効論/新規性・進歩性において）
（１）リパーゼ最高裁判決（平成3年3月8日、民集45巻3号 123頁）は、「要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか，あるいは，一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って，明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」と判示して、新規性・進歩性判断のための“発明の要旨認定”の場面におけるクレーム文言解釈では、特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとされた。
　　リパーゼ最判以後の下級審裁判例は，例えば、平成12年(行ケ)第374号は、「審決取消訴訟において，特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確定することができないときに，発明の詳細な説明や図面を参酌することが許されることは，原告主張のとおりであるものの，それは，あくまで，特許請求の範囲に記載されている文言自体の技術的意義が不明確な場合に，その意義を確定する限度においてのことであり，この限度を超えて上記参酌が行われることになれば，それは，特許請求の範囲に記載されていない事柄を，発明の詳細な説明から取り込んで発明の内容とすることになるのであり，このようなことが許されるものでないことは，論ずるまでもないことである。」と判示した。
　　前記最高裁判例を受けて、2003年頃までの判例実務は、発明の要旨を認定する場面では，発明の詳細な説明等の参酌を厳しく制限して特許請求の範囲を解釈し，一方，特許発明の技術的範囲の画定場面では，その参酌を広く認めつつ特許請求の範囲を解釈していたとされている。しかし，そのようなダブルスタンダードは，果たして現行法が当初から予定している本質的なものであるのか，また，今後も維持されるべきものであるのかについては，更なる検討が必要であるとともに、審査の段階から侵害訴訟の段階まで、全ての場面において統一的な基準で特許請求の範囲を解釈することも視野に入れることができるのではないかという問題提起がなされていた（弁理士・高橋英樹「発明の要旨と特許発明の技術的範囲」、パテント2003年 Vol.56 No.5）。
　　これと同様の意見は、例えば、生田哲郎弁護士・弁理士も、平成18年（ネ）10007号判決の裁判例解説において、「発明の要旨を認定する場面と、侵害訴訟において特許発明の技術的範囲を認定する場面とでは、明細書の発明の詳細な説明の参酌についての原則と例外が逆転しています。…上記のような『ダブルスタンダード』…については、批判的な見解もあります。」と解説している（「発明」、2007年No.2、38頁）。同事案においては、控訴人が，リパーゼ最判の判示事項を，侵害事件における充足論の特許発明の技術的範囲の解釈指針として直接的に採用することを主張していたようであるが、「仮に，控訴人主張のとおり，特許発明の技術的範囲の解釈において，従来技術から明確になる事柄については，それ以上発明の詳細な説明の記載等により限定して解釈すべきではないとすることが許されるならば，発明の詳細な説明の記載等とは無関係に，特許請求の範囲の解釈の名の下に，随意に新たな技術を当該発明として取り込むことにもなりかねず，このような結果が，上記発明の公開の趣旨に反することは明らかである。」と判示されている。（「知っておきたいソフトウェア特許関連判決（その10）」、パテント2008年、 Vol.61 No.3）
　　このような議論の移り変わりを踏まえつつ，近時の下級審裁判例を見ると、平成25年度及び平成26年度特許委員会第1部会の報告（パテント2014年3月号及び10月号参照）のように，進歩性判断のための“発明の要旨認定”の場面におけるクレーム文言解釈において，明細書中の発明の詳細な説明や図面を詳細に参酌したものが寧ろ多数である。
（２）また，明確性要件に関する下級審裁判例を概観しても、例えば平成13年（行ケ）第346号は、リパーゼ最判について「上記判例は，特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における，特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり，旧特許法３６条５項について判断をしたものではないから，本件については，その適用はない，と解すべきである。」と言及して，「特許請求の範囲の記載の技術的意義を一義的に明確に確定することができない」場合であっても、明確性要件については、特許請求の範囲の記載のみに基づいて判断するべきであるとした。
　　しかし，近時の下級審裁判例は，例えば平成20年（行ケ）第10107号が，「特許を受けようとする発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載のみならず，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術的常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるかという観点から判断されるべきである。」と判示しており，明確性要件の判断の場面においてさえも、“発明の要旨認定”を明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して行うとされている。
（３）以上のとおり、近時の下級審裁判例は、必ずしもリパーゼ最判を形式的に適用せず、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して“発明の要旨認定”を行う裁判例が寧ろ多数となっている。
３．“発明の技術的範囲”を解釈する場面について（充足論において）
（１）民事訴訟（特許権侵害訴訟）の充足論においては，特許法７０条２項に基づき明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して特許発明の技術的範囲を判断するため、リパーゼ最判に基づいて認定される“発明の要旨”と、民事訴訟における“発明の技術的範囲”とは、理論上、必ずしも一致しない。
　　学説上も、技術的範囲の解釈，すなわち侵害裁判所における特許法７０条１項の解釈に対してリパーゼ最判の射程は及ばないとするものが殆どであった（吉田広志、特許判例百選［第4版］61事件の解説）。
　　そのため、クレーム解釈という意味において同じであっても“発明の要旨”と“発明の技術的範囲”とは異なり，「ダブルスタンダード」であるとの考え方が、実務家の間に漠然と広がっていたように思われる。
（２）このような、“発明の要旨”と“発明の技術的範囲”との関係について、塩月秀平元知財高裁判事は、「要旨認定は当該発明の実体の把握という作業であるのに対し，発明の技術的範囲確定は，被疑侵害製品 製法との対比における作業である，という具合に，両者は道具としての位置づけを異にしている。後者は，相対的な認定手法であり，また，狭くなる方向での，例えば信義則法理の適用と，広くなる方向での均等論の適用がある。要旨認定が発明の実体の把握であることからクレーム解釈のとおりであるのが原則であるのに対し，技術的範囲の確定においては，被疑侵害物品や方法との対比が必要になることから，クレーム解釈に基づく発明の実体把握からの幅が生じることが多い」（パテント2013年 Vol.66 No.10）と述べて、両者の相違点を指摘した。
　　もっとも、塩月元判事は、リパーゼ最判について、「特許請求の範囲の記載は，発明の要旨や権利範囲のかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため，それを通読しただけでは，意味内容を把握できない場合が大部分である。…本判決（リパーゼ最高裁判決）が，…発明の要旨を認定するに際して，発明の詳細な説明の記載を参酌することができる例外的な場合…というのは，このような場合をいうのではない。」と述べており（最高裁判所民事判例解説民事篇平成3年度39頁）、発明の技術内容を理解するために発明の詳細な説明を参照することは許されるという見解であるので、上記のような両者の相違点を踏まえても、両者が相違する「ダブルスタンダード」を正面から容認した訳ではない。
　　この点について、飯村敏明元知財高裁判事は、「リパーゼ最高裁判決は，確かに，発明の詳細な説明を参酌することができる場合について，一般論を述べています。しかし，同最高裁判決は，かなり特殊な事案について，原審判決が，特許請求の範囲について無理な限定解釈したことに対して，その判断に誤りがあるとした判決ですから，基本的には，事例についての判断であり，その射程は，さほど広いものではないと理解して差し支えないと思われます。」（飯村敏明「特許出願に係るいわゆる発明の要旨の認定」平成3年行政関係判例解説（ぎょうせい，平成5年）、パテント2011年 Vol.64 No.14）と述べており、リパーゼ最判は事例判決であるとして、「ダブルスタンダード」を容認しない方向性を示した。
（３）そもそも、特許権侵害訴訟の充足論において、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して“発明の技術的範囲”を確定する際は、ほぼ例外なく、同記載を“発明の技術的範囲”を限定的に解釈する方向であり、多くの裁判例において、そのような限定解釈の結果、非充足と判断されている（例外は、均等論に関する平成10年のボールスプライン最判以前に、３件存在した程度である。）。
　①　大阪地判平成1年5月31日無体集21巻2号470頁、昭和61年（ワ）11250号「柱等保護具事件」は、角度が「90°よりやや大きい」は被告製品が厳密な意味で「鋭角」でないと認定しながら、約90°でも発明の詳細な説明に記載された効果を奏することを理由として、クレーム文言の「鋭角」は約90°を含むと解釈して、充足性を認めた。
　②　大阪地判昭和61年3月14日判時1200号142頁、昭和59年（ワ）8943号「電気カミソリ事件」は、クレーム文言の「垂下」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「交叉」も含むとして、充足性を認めた。
　③　大阪地判昭和54年2月28日無体集11巻1号92頁、昭和52年（ワ）3461号「人工植毛用植毛機事件」は、クレーム文言の「嵌着」を発明の詳細な説明に記載された効果を考慮して解釈すれば、被告製品の「螺着」も含むとして、充足性を認めた。
　　このような傾向は、特許権侵害訴訟において無効理由を権利濫用の抗弁として主張することを認めたキルビー最高裁判決（平成12年4月11日民集第54巻4号1368頁）以前は、被告製品が広いクレームの範囲には属するものの、この広いクレームは進歩性欠如の無効理由を有する場合、クレームを限定解釈して非充足とすることにより、妥当な結論を導けるという価値判断があったためと考えられる。
　　これに対し、キルビー最高裁判決以降は、そのような広いクレームであれば、進歩性欠如を理由に権利濫用の抗弁を判示可能となり、特許法１０４条の３創設以降は無効の抗弁を判示可能となったため、上記のような場合を念頭に置いて、充足論においても、過度の限定解釈する必要はなくなった。
　４．検証結果
（１）充足論と無効論の両方を判断した特許権侵害訴訟判決、及び、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟の検証結果
　　以上のような事情を踏まえると、リパーゼ最判（平成3年）直後は同最判が形式的に適用される事例が多かったとしても、近時では、リパーゼ最判を形式的に適用する事例が減少し、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して“発明の要旨認定”を行う裁判例が多数であること、及び、キルビー最判（平成12年）以降は、過度に限定解釈して非充足とする必要がなくなったため、無効論における“発明の要旨認定”と充足論における“発明の技術的範囲”とが合致するように論理立てすることが可能となり、裁判例においては、両者が齟齬する判決は、存在しないのではないかという仮説を定立した。
　　更に続いて、キルビー最判（平成12年）以降は、充足論及び無効論において、統一的なクレーム解釈を前提としている裁判例が増えているのではないか、という仮説を定立した。
　　このような仮説を検証すべく、平成20年以降の特許権侵害訴訟判決のうち、充足論と無効論の両方を判断した判決を検討した。
　　更に、各特許権侵害訴訟判決を検討するのみならず、それぞれの事案で問題となった特許権につき、無効審判及び審決取消訴訟が提起されていることが多いことを踏まえて、これらに対応する審決取消訴訟判決もすべて検討し、民事訴訟（特許権侵害訴訟）と行政訴訟（審決取消訴訟）との間でクレーム解釈に齟齬があるか否かも検証した。
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（２）先ず、一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論と無効論とでクレーム解釈が異なり、“発明の技術的範囲”は限定解釈して非充足として、“発明の要旨”は広く解釈して新規性喪失ないし進歩性欠如と結論した裁判例は皆無であった。
　　この点は、想定した仮説のとおりであった。殊更に充足論と無効論とで齟齬するクレーム解釈を行わなくても、非充足または無効の何れかを判示すれば請求棄却の判決を出せるので、無理をする必要はないことも指摘できる。
（３）特許侵害訴訟では、充足論におけるクレーム解釈（“発明の技術的範囲”）をそのまま無効論のクレーム解釈（“発明の要旨”）としていると思われる。
　　この場合、特許法７０条２項に基づいて、明細書の発明の詳細な説明や図面を参酌して確定した充足論におけるクレーム解釈を無効論と“共有”しているため、リパーゼ最判との整合性に疑問があるものの、発明の要旨認定の近時の裁判例の傾向に沿っている。この点は、上記２の検討結果と表裏の関係にあると言えよう。
（４－１）充足論においてクレーム文言が「一義的でない」と断ってから発明の詳細な説明を参酌した特許侵害訴訟判決の紹介
　近時このような論理の流れを採用する裁判例が散見される（前田健「明細書の開示内容のクレーム解釈への参酌の方法」162頁参照、ジュリストNo.1406、2010.9.1、）、当該判決中でなくても、後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論されるときに充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の要旨認定がなされることも意識して、本来的には不要であるが、充足論においてクレームの文言が「一義的に明確でない」旨を断っているものと理解することも可能である。
　平成２５年（ワ）第１４８２５号は、充足論における発明の技術的範囲の解釈において「一義的でない」と判示した上で、充足論で問題となった文言に関する無効論（進歩性欠如）における発明の要旨認定は、充足論における解釈と同様に認定した。以下に、該当箇所の判示部分を引用する。
平成１９年（ネ）第１００２７号（電気）
（充足論）
「…構成要件Ｄ１のうち，ハーフデュープレックス方式の場合の送信の条件である『受領期間』の意義は，本件特許発明の請求項の記載からは一義的に明確とはいえない。そこで，本件特許明細書の【発明の詳細な説明】を参酌すると…」
平成２０年（ワ）第３６８１４号（電気）
（充足論）
「各文献の記載によれば，『スキャッタグラム』とは，広義では，『互いに関連する二つの変量の関係を平面上の図に表示したもの』を意味し，狭義では，『測定された２つの指標をＸ，Ｙ軸にとり，２次元座標軸上の１つの点として表示する』ものを意味するものと認められる。本件発明における『スキャッタグラム』がどのような意味を有するものであるかについては，特許請求の範囲の記載からは一義的に明確とはいえない。また，『２次元スキャッタ頻度データ』という用語が一般的なものでないことについては，当事者間に争いがない。

　…本件明細書の発明の詳細な説明中には，次の記載が存在する。…」
平成２１年（ワ）第３５２７号（機械）
（充足論）
「構成要件１Ａ３’は，単に，『液体インク収納容器の搭載位置を検出する』と記載されているだけであり，『搭載』とは『船・車・飛行機などに資材を積みこむこと』を，『位置』とは『ある人・物・事柄が，他との関係もしくは全体との関係で占める場所，あるいは立場』を，『検出』とは『検査して見つけ出すこと』を，それぞれ意味するものであるから（広辞苑第５版１５２頁，８６０頁，１８７９頁），『搭載位置』というだけでは，それが絶対的な位置関係（インクタンクが現に装着されているキャリッジ上の特定の箇所）を意味するのか，相対的な位置関係（例えば，インクタンクが現に装着されている場所が，その本来装着されるべき場所との関係で，正しいものか否か。）を意味するのかは，一義的に明確であるとはいえないというべきである。

　そこで本件明細書の発明の詳細な説明を見ると，…」
平成２１年（ネ）第１０００６号（機械）（充足論）
「構成要件(d)の『縫合材』は，『複数の対象物のすべてを貫き通すことによって結合するために用いられる部材』という通常の意味とは，異なる意味で用いられている。他方，『縫合』の意味が多義的であることもあり，特許請求の範囲（請求項１）の記載からは，『縫合材』の技術的意義を一義的に確定することができない。…本件明細書の発明の詳細な説明の記載を参照する。…」
平成２３年（ワ）第３８５０号（機械）（充足論）
「『薄肉』の文言からすれば，『突条』の厚みは，少なくとも他のいずれかの部位と対比して『薄い』ものをいうと解されるものの，対比の対象は必ずしも一義的に明らかではない。したがって，『薄肉』の意義を検討するに当たっては，本件明細書の記載も斟酌して検討する必要がある。…」
平成２３年（ワ）第２７１０２号（電気）（充足論）
「『アクセス閾値』と『アクセス閾値ビット』との関係については，本件特許の特許請求の範囲には，『アクセス閾値ビットからアクセス閾値を求め』ること（構成要件Ｄ）が記載されているのみであるから，特許請求の範囲の記載からは，『アクセス閾値』が『アクセス閾値ビット』からどのように求められるのか，また，『アクセス閾値』と『アクセス閾値ビット』がどのような関係にあるのかについて，必ずしも一義的に明らかであるとはいえない。…本件明細書等の記載…」
平成２５年（ワ）第１４８２５号（電気）
（充足論）
「特許請求の範囲に用いる用語は，明細書及び特許請求の範囲を通じて統一して使用し，特許請求の範囲又は明細書においてその意味が特に定義されているときは，これに従うべきである。
　また，『識別番号』という語は学術用語ではなく，本件発明１，６に係る【特許請求の範囲】の記載によっても当業者においてその意義を一義的に明確に理解することはできないというべきであるから，明細書の【発明の詳細な説明】を参酌してその意義を確定する必要がある。…
　本件発明１，６における課題とその解決手段及び上記ウの実施例についての記載からすると，本件発明１，６における「識別番号」の技術的意義は，『ユーザがいずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための番号であって，広告情報ごとに割り当てられている』機能（識別機能）を有するとともに，『前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出』する機能（自動転送電話番号機能）を有することにあると解するのが相当である。」
（無効論／進歩性欠如）
「前記のとおり，本件発明１にいう『識別番号』とは，『ユーザがいずれの広告情報に基づいて架電してきたかを識別するための番号であって，広告情報ごとに割り当てられている』機能（識別機能）を有するとともに，『前記データベースから該識別番号に関連付けられた前記連絡先番号を抽出』する機能（自動転送電話番号機能）を有するものであると解される。」
（４－２）上記各裁判例の整理
　以上の裁判例は、何れも電気分野又は機械分野であった。化学分野においては、充足論におけるクレーム解釈（“発明の技術的範囲”）において「一義的でない」と断ってから発明の詳細な説明を参照するという論理を展開した侵害訴訟判決は見当たらなかった。
　これは、化学分野では、組成物の特定としても、数値限定としても、クレーム文言が明確であることが多く、発明の詳細な説明を参酌して限定的に解釈すべきケースが少ないことが一因ではないかと考える。
　このような、化学分野と電気・機械分野との相違については、「本判決（リパーゼ最判）は語句の定義や概念の上下関係・包含関係が比較的明確な化学分野の事案である。機械分野や機能的な記述の場合は，クレイムの語句がそれ自体では直ちに理解できないことが少なくないと思われ，その場合に本判決がどこまで先例的価値を有するかは難しい。しかし，少なくとも，語句の意味が比較的明確に用いられている分野では，本判決は現在でも強い意義を有していると考えるべきである」と評釈されている（吉田広志、特許判例百選［第4版］61事件の解説）。
（５）ＰＢＰクレーム ～ 最判平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）
　　著名な判例の一つに、プロダクト・バイ・プロセス（ＰＢＰ）クレームの解釈に関する最高裁判決がある。
　　同最高裁判決は、「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定される」として、ＰＢＰクレームについて、充足論における発明の技術的範囲の解釈の場面においても、無効論における発明の要旨認定と同じ基準（物同一性説）により行うことを示した判例である。同最高裁判決の直接の射程距離はＰＢＰクレームの解釈であるが、最高裁の統一的クレーム解釈を行う姿勢を読み取れる。（山本裁判官の意見も、原則として、両者の解釈は一致すると考えている。）
　　この点、同最高裁判決においては、千葉裁判官が補足意見として、「平成１６年の特許法の改正により同法１０４条の３が創設され，侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することが可能となり，これにより，同条に係る無効の抗弁の成否（当該発明の新規性・進歩性の有無）を判断する前提となる発明の要旨認定をする場面と，侵害訴訟における請求原因として特許発明の技術的範囲を確定する場面とが同一の訴訟手続において審理されることとなった。そうすると，両場面におけるＰＢＰクレームの解釈，処理の基本的な枠組みが異なることは不合理であるから，これを統一的に捉えるべきであり，このことは我が国の特許法制上当然のことであって，多数意見は，この見解を前提に，両場面ともいわゆる物同一説により考えることにしているのである。」と述べている。
（６）東京地判平成23年（ワ）第29178号「ネットワークゲーム用サーバ装置事件」（請求項は＜別紙＞参照）の検討

　　一つの特許権侵害訴訟の判決中で充足論と無効論とでクレーム解釈が異なるようにも読める裁判例を１件見出したため、念のため検討する。

（①）充足論におけるクレーム解釈
　　同判決は、「複数のゲーム」という構成要件について、充足論においては、明細書等の記載を参酌して、限定的にクレーム解釈して、非充足とした。以下に、充足論に関する判旨を紹介する。
「(2) 「複数のゲーム」の意義
　…以上の本件明細書等の記載によると，構成要件Ｂの『複数のゲーム』は，所定の価値を有する対価データを獲得するために必要とされるポイントを蓄積するためにユーザによって行われるものであり，メインゲームとミニゲームとからなるものであると認められる。
　　そうすると，ポイントを蓄積するためのゲームである『複数のゲーム』（構成要件Ｂ）と，対価データを取得する『ゲーム』（構成要件Ａ）とは，ポイントがないと対価データを取得するゲームができない，という点で，『ポイント』により関連付けられていると認められる。
　　その一方で，『複数のゲーム』におけるメインゲームとミニゲームとの間には，それらのゲームが内容や所要時間の異なるものとされ，そのためにユーザが自由に選択でき，結果としてゲームが単調とならずにユーザに継続的にゲームを行わせることができるものとされていることに鑑みると，それらのゲームの間には関連付けがされておらず，個々のゲームで内容が完結するものであると認定するのが相当である。
　　そして，本件発明の目的が，本件明細書等の段落【０００４】の記載から，継続的にユーザに対価データを収集させることであると認められることに鑑みると，構成要件Ａの『ゲーム』と構成要件Ｂの『複数のゲーム』の関係は，前者は上記目的を達するための直接の手段として主たるゲームに位置付けられ，後者は上記目的を達するためにポイントを獲得する手段としての予備的ゲームに位置付けられると認定するのが相当である。」
「(3) 被告サーバ装置の構成要件充足性
　　上記(2)イを前提に，本件ゲームにおける『ミッション』及び『リーグ』（試合）が構成要件Ｂの『複数のゲーム』に該当するか，以下，検討する。…
　　『リーグ』（試合）と『ミッション』の関係についてみると，上記認定した本件ゲームの主たる目的に照らすと，本件ゲームにおいて，上記主たる目的を達するための直接の手段として主たるゲームに位置付けられるのは，ユーザがそのチームで他のユーザと対戦するゲームである『リーグ』（試合）であるといえるから，『リーグ』（試合）が本件ゲームの主たるゲームに位置付けられると認められる。これに対して『ミッション』は，これを行うことでユーザが選手カードや，その強化に必要な所持強化ポイントを獲得することができるゲームであるから，かかる『ミッション』は，ユーザが『リーグ』（試合）で勝利する準備として行うものであるといえるから，『リーグ』（試合）に対する予備的ゲームに位置付けられると認めることができる。
　　そうすると，本件ゲームにおいて『リーグ』（試合）と『ミッション』とは，主たるゲームと予備的ゲームとして関連付けられたゲームであると認められ，『ミッション』はそれ自体で内容が完結するゲームであると認めることはできない。
　　したがって，本件ゲームの『リーグ』（試合）と『ミッション』とをもって本件発明の構成要件Ｂの『複数のゲーム』に当たるものではないと認めるのが相当である。
　　また，『ミッション』は前記認定したとおり，単一のゲームからなるものであり，それ自体が複数のゲームからなるものではないから，『ミッション』単体で構成要件Ｂの『複数のゲーム』に当たることもないと認定するのが相当である。
　　よって，本件ゲームは，『複数のゲーム』を備えておらず，被告サーバ装置は本件発明の構成要件Ｂの『複数のゲーム』を充足しない。」
（②）無効論におけるクレーム解釈
　　これに対し、同判決は、「複数のゲーム」という構成要件について、無効論においては、充足論における上記解釈を引用することもなく、また、明細書等の記載を参酌することもなく、以下のように淡々と当てはめて、乙３発明（主引用例）が「複数のゲーム」を有すると一致点を認定して、進歩性欠如とした。以下に、無効論に関する判旨を紹介する。
「乙３発明の『ドラゴンクエストＮＥＴ』は本件発明の『ネットワークを介してユーザが使用する端末装置との間でデータの送受信を行い所定の価値を有する対価データをユーザに獲得させるゲーム』に，乙３発明の『カードのほこら』，『スライムキヤツチャー』，『格闘場』，『モンスタースロット』，『ホイミでＨＩ＆ＬＯＷ』，『スライムハット』，『のみの市』，『グランマーズの館』及び『隠しゲーム』は，本件発明の『ゲーム』に，…それぞれ相当する。」
（③）検討
　　同裁判例は、充足論においては、発明の詳細な説明を参酌して、限定解釈して非充足とした。
　　これに対し、同裁判例は、無効論においては、少なくとも明示的に限定解釈は行わず、淡々と当て嵌めた。
　　もっとも、仮に、本件事案の（進歩性欠如の）無効論における発明の要旨認定を、充足論における限定的な解釈と同じとしても、乙３発明のそれぞれの小ゲームは、メインゲームの「カードのほこら」と関連付けがされておらず，個々のゲームで内容が完結する予備的なゲームであると対比可能であった。そうである以上、（進歩性欠如の）無効論における要旨認定及び対比は、充足論における発明の技術的範囲の解釈と、結論において齟齬しない。⇒ダブルスタンダードを正面から容認した裁判例とは、評価できない。
　５．考察・提言　～　上掲した下級審裁判例の近時の傾向を踏まえると、特許侵害訴訟における攻撃防御において、一定の戦略があり得る。
　（１）原告（特許権者）の立場から
　　　仮想事例として、限定解釈により発明の技術的範囲を狭く解釈しても充足である可能性が高い場合で、限定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高まる場合を考える。
　　　この場合、原告としては、充足論における発明の技術的範囲の解釈において、特許法７０条２項に基づいて発明の詳細な説明及び図面を参酌することで、敢えて限定解釈して狭く文言解釈するという戦略がありうる。
　　　一般論としては、原告は、充足論の場面ではクレーム解釈を可及的広く主張することが通常であるが、充足論と無効論とで統一的にクレーム解釈が行われるならば、そのような訴訟戦略も一考に値する。
　（２）被告（被疑侵害者）の立場から
　　①上記仮想事例と同様に、限定解釈により発明の技術的範囲を狭く解釈しても充足する可能性が高い場合で、限定解釈により進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高まる場合を考える。
　　　この場合、被告としては、充足論における発明の技術的範囲の解釈においては敢えて限定解釈せずに広く文言解釈するという戦略がありうる。
　　　一般論としては、被告は、充足論の場面ではクレーム解釈を可及的狭く主張することが通常であるが、充足論と無効論とでクレーム解釈が統一されるならば、そのような訴訟戦略も一考に値する。
　　②一般に、クレームが限定解釈されれば非充足となる可能性があるが、他方、限定解釈されると進歩性欠如の無効理由が成り立たない可能性が高くなる。したがって、被告としては、充足論と無効論とでクレーム解釈が統一されると、どの程度強く限定解釈を主張すべきかが微妙となる。すなわち、限定解釈の結果、それでも充足すると判断されてしまい、且つ、限定解釈により進歩性ありとなれば、被告にとって最悪である。
　　　そうである以上、侵害訴訟においては充足論のみならず無効論においても、充足論で主張した限定解釈したクレームを前提に主張するとともに、同時並行的に無効審判も提起し、無効審判においては、限定解釈をせずに発明の要旨認定を広く主張するという戦略もある。
　　　そうすれば、侵害訴訟の一審と無効審判とで、異なるクレーム解釈に基づく充足論と無効論を主張することができる。
　　　最終的に知財高裁において一体的に審理されるとしても、その段階に至れば、限定解釈に基づく充足論と、限定解釈をしない広い発明の要旨に基づく無効論のどちらが強い議論か見通しが立つため、効率的な主張を為し得ると思われる。
　（３）小括
　　　何れにしても、充足論における発明の技術的範囲と無効論（新規性・進歩性）における発明の要旨とで統一的にクレーム解釈するという近時の傾向は否定し難いものである以上、原告の立場からも、被告の立場からも、特許侵害訴訟における攻撃防御について、このような裁判例の傾向を踏まえて戦略を練る時代が到来したと言えるかもしれない。
　６．結語
　　平成20年以降の特許権侵害訴訟を検討し、充足論と無効論の両方を判断した特許権侵害訴訟判決（107件）を研究するとともに、行使された特許に係る無効審判の審決取消訴訟（49件）を研究した結果、実務家の間に漠然と広がっていた「ダブルスタンダード」という考え方について、近時の下級審裁判例は、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることを検証した。
　　特に、充足論において、クレームの文言が「一義的でない」旨を断ってから参酌を始めている侵害訴訟の判決が目立ってきたことは、後に別件無効審判ないし訴訟中で新規性喪失/進歩性欠如の無効論が議論されるときにも、充足論におけるクレーム解釈と同じ発明の要旨認定がなされることも意識して、本来は不要であるものの、充足論においてもクレームの文言が「一義的に明確でない」旨を断っているものと考えられ、統一的解釈の姿勢を示す兆候の一つと考えられる。
　　ＰＢＰクレームについて、充足論における発明の技術的範囲の解釈と、無効論/新規性・進歩性における発明の要旨認定とを、（少なくとも原則として）同じ基準により行うとした最判平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号、平成２４年（受）第２６５８号）も大きい。
　　ところで、特許庁の現行審査基準は、新規性喪失・進歩性欠如の無効理由を判断する際の“発明の要旨認定”について、リパーゼ最判を挙げており、本稿で述べたような近時の傾向を採り入れてはいない。尤も、審査基準は法規範でなく、審理の基準でもないから、裁判所は勿論のこと、特許庁審判体もこれに拘束されない（無効2008-800124号審決は、「請求人は、『審査基準』を根拠としているが、『審査基準』は法規範ではなく、また『審理』の基準でもないから、当審における判断が、これに拘束されるものではない。」と説示している。）
　　

Ⅲ．類型別　～　１．機能的クレーム

（１）一般的な規範
	東京地裁

平成23年

（ワ）
第10341号
	パソコン等の器具の盗難防止用連結具

*機能的クレームの解釈規範を示した

Cf.大地H21(ワ)6994
	　…本件各特許発明の「スライド可能に係合」ないし「分離不能に保持」という記載は，機能的，抽象的なものであるから，当該機能ないし作用効果を果たしうる構成であれば，全てその技術的範囲に含まれるとすると，明細書に開示されていない技術思想（課題解決原理）に属する構成までもが，本件各特許発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。…
　いわゆる機能的クレームについては，【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構成に示されている技術思想（課題解決原理）に基づいて，技術的範囲を確定すべきものと解される。また，明細書に開示された内容から，当業者が容易に実施しうる構成であれば，その技術的範囲に属するものといえるが，実施することができないものであれば，技術思想（課題解決原理）を異にするものとして，その技術的範囲には属さない…。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116134220.pdf
	負不★


	大阪地裁

平成24年
(ネ)
第10094号
	パソコン等の器具の盗難防止用連結具
*機能的クレームの解釈規範を示した
	…特許請求の範囲に記載された構成が機能的，抽象的な表現で記載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし，それでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて，特許の技術的範囲を拡張することとなり，発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって，特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし，このことは，発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく，実施例としては記載されていなくても，明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該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（当業者）が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれるというべきである。

　これを本件についてみると，「スライド可能に係合」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は，従来技術及び実施例のいずれにおいても，差込片をスリットへ挿入する方向（ないし差込片の突出方向）に向かって，直線的に互いに前後移動（スライド）する構成のみであり，また，「スライド可能に係合」し，かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は，一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し，他方のプレートにピンを固定し，当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく，それ以外の構成について具体的な開示はないし，これを具体的に示唆する表現もない。…

　これに対し，…被告各製品の構成は，…主プレートと補助部材とを一つのピンによって一端を枢結し，上記ピンを中心に，円を描くように回動する方向でスライド可能とする構成であって，これが本件明細書に開示された構成と異なることは明らかであって，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された主プレートと補助プレートの「スライド可能に係合」し，かつ「分離不能に保持」を実現する構成とは，その構造が全く異なるものであって，当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成であるということはできない。　　　　　　　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf
	負不△


（２）機能的クレームの特許権者勝訴事例は、３件のみ
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	東京地裁

平成21年
(ワ)
第34337号
	魚掴み器

*機能的クレームの一般論を述べた上で充足を認めた(1/3)

*控訴審判決なし
	（構成Ｆ）「可動歯は，操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され，操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する構成になっていることを特徴とする」
…特許請求の範囲請求項１には，回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的，作用的な表現を用いて記載されている場合において，当該記載から直ちに当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることとなりかねず，相当でない。したがって，特許請求の範囲に…機能的，作用的な表現が用いられている場合には，特許請求の範囲の記載だけではなく，明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解する…。
　そうすると，被告製品における上記構成は，本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されたところの，操作体に左方向(固定歯向きの左方向)の力が掛かった際に，ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止することによって可動歯を動かないようにするという構成と，技術思想を同じくするものであると解され，当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて採用し得る範囲内の構成であるといえる。…被告製品は，構成要件Ｆを充足する。　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110106150432.pdf
	勝有

★

	東京地裁

平成24年
(ワ)
第3817号
	端面加工装置

*機能的クレームが、明細書に記載された構成①②を両方とも含むとして、構成②を有する被告製品の充足を認めた(2/3)
*控訴審H25(ネ)10107も同様（控訴棄却）
	　本件特許の特許請求の範囲には，構成要件Ｅとして単に「金属粉収集機構」と記載されており（なお，符号「（１２Ｈ，１６，１９Ａ，１９Ｂ）」については後述する。），その文言上は，バリ除去用工具がトルシアボルトの破断面に生じたバリを除去する際に発生する金属粉を収集する機能を有する構造であれば足り，その構成に格別の限定はないということができる。また，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によると，本件発明は，フード部により金属粉が装置の外部に漏れ出して周囲に拡散することがなく，金属粉収集機構により装置の外部に金属粉が拡散する以前に金属粉が収集され，金属粉が装置外部に拡散してしまうことが確実に防止されるとの効果を有するものであるから（…），このような効果を奏するものであれば，「金属粉収集機構」に当たるとみることが可能である。
　しかし，特許請求の範囲の「金属粉収集機構」という上記文言は，発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり，いわゆる機能的クレームに当たるから，上記の機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも相当でなく，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲を解釈すべきものである。
　そこで，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，金属粉収集機構としては，①空気侵入系統及び空気排出系統を設け，空気流を発生させて金属粉を連行するようにした構成（…）や，永久磁石又は電磁石を設け，磁力を発生させて金属粉を収集するようにした構成（…）が開示され，これらの構成が好ましいと記載されているものの（…），これらに加え，②フード部の半径外方に膨らむようにフード部の円周方向全周にわたって凹部を設けた構成も記載されている（…）。そして，上記②の構成については，例えば垂直に延在するトルシアボルトの破断面１ｃのバリを除去する際に発生する金属粉の収集には不充分であるとも記載されているが（…），これは上記①の構成と比較した場合に効果が劣る旨を記載しているにとどまり，②の構成であっても金属粉を収集してその拡散を防止するという本件発明の効果を奏しないとはいえないから，上記記載をもって本件発明の構成要件Ｅにいう「金属粉収集機構」を上記①の構成に限定したとみることは困難である。以上によれば，構成要件Ｅにいう「金属粉収集機構」は，上記①及び②の各構成を含むものと解することができる。…
　被告製品の凹部（…）は，…本件明細書に記載された上記②の構成と同様に，金属粉を収容することによって金属粉を収集する機構であるということができるから，構成要件Ｅにいう「金属粉収集機構」に当たると解するのが相当である。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131107172117.pdf
	勝有

△

	東京地裁

平成25年

（ワ）
第32665号
	シートカッター
*機能的クレームの充足を認めた(3/3)
Cf.控訴審H26(ネ)10124は無効抗弁を認めた
	　本件特許の特許請求の範囲には，構成要件Ｄとして「前記本体と可動的に接続されたガイド板」と，構成要件Ｅとして「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または第２の刃が出る」と記載されており，その文言上は，本体がガイド板に対して動くとガイド板から刃が出てくるものであれば足り，本体とガイド板の接続態様や本体の動き方についての限定はないということができる。しかし，構成要件Ｅの上記文言は，発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり，いわゆる機能的クレームに当たるから，上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でなく，本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。そして，構成要件Ｄの「可動的に接続された」との構成についても，構成要件Ｅと整合するように解釈すべきものと解される。
　…「前記ガイド板から前記第１の刃または第２の刃が出る」との機能を果たすための本体のガイド板に対する動き方として本件明細書に開示されているのは，本体をガイド板に対して傾けること…及びスイングするガイド板を設けること…であり，要するに本体をガイド板に対して傾け，又は回転運動させるということである。そして，本体をガイド板に対して左右に傾け，又は回転運動させた場合には，本体の左下又は右下の端部がガイド板から外に出るから，本体の左下及び右下の端部に第１及び第２の刃の各先端を位置させておけば，本体を傾けるだけで刃が出てきて，あとはノンスリップシート等の凹凸に沿わせて滑らせるだけで簡単，きれいかつ迅速に切断できるという本件特許発明の効果…を奏すると認められる。そうすると，構成要件Ｅの「動く」には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる。
　次に，本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」すること（構成要件Ｄ）についてみるに，２枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては，① それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成のほか，② 一方の周辺部に円弧状の溝等を設け，この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成を採用し得る。このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが…，いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し，かつ，本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。したがって，②の構成も構成要件Ｄの「可動的に接続」に含まれると解すべきものである。…被告製品は，…本体３（回転板）とガイド板６（固定板）が円弧状の溝を有する接続部７を介して接続され，本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと，刃１又は刃２がガイド板から外に出るように構成されている。したがって，被告製品は，構成要件Ｄ及びＥを充足し，本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。
	勝有

△


（３）機能的クレーム論に入らずに特許権者が勝訴した事例
	大阪高裁

平成11年

（ネ）
第2198号
	注射液の調製方法及び注射装置

*｢ネジ機構｣について機能的クレームか否かに言及せず、実施例に限定されない旨を判示した
	　被告は、本件方法発明の構成要件である「ネジ機構により」との構成が機能的クレーム・抽象的クレームであり、本件特許発明の請求項４ないし７に記載されている装置の発明の技術的範囲に属する装置を用いて行う方法に限定して解釈すべきであると主張する。
　しかし、本件方法発明において「ネジ機構」との記載が意味するものは、多室シリンダアンプルの後側可動壁部材の押し込みについて、複数部材の回転方向の相対移動をネジ機構の螺合による動作によって直線方向の小さな動きに変換し、これによりピストンを静かにゆっくりと動かすためのものであることは、明細書の記載より明らかである。そして、このような目的を達成するために、当業者が、明細書に開示されている装置の発明、実施例あるいは公知技術、周知技術を参酌して適宜実施することは可能であるということができるから、本件方法発明における「ネジ機構」との構成について、これを本件特許発明の請求項４ないし７に記載された装置の発明の技術的範囲に属するものに限定して解釈すべき理由はない。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/34C1F4D5B612FA9E49256A7100092BE1.pdf
	勝有

△


	知財高裁

平成24年

（ネ）
第10023号
	レーザーよつて材料を加工する装置

*機能的クレーム論に明示的には入らずに、充足と判断した

*第一審は棄却だった
	(ｱ)　構成要件エにおける「せき止め空間のない」の意義…

(ｲ)　構成要件オにおける「液体の流速が，十分に高く」の意義…

(ｳ)　構成要件カにおける「ノズル壁を損傷しないところまで」の意義…

　…①被告製品においては，グリーンレーザーが使用されているところ，グリーンレーザーにおいても，流速が十分でなく，水がフォーカス円錐先端範囲内に長時間滞留している場合には，時間の経過により熱レンズが発生し，ノズル壁が損傷することがあり，②被告製品においてノズル壁の損傷を防ぐための対応がされることが必要であること等からすると，被告製品の液体貯留室内のフォーカス円錐先端範囲においては，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，流速が十分に高いものといえるから，被告製品は構成要件エないしカを充足する…。　　　 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/789/082789_hanrei.pdf
	


（４）機能的クレームにも均等論が適用される余地を判示した事例
	知財高裁

平成24年

(ネ)
第10094号
	パソコン等の器具の盗難防止用連結具
*機能的クレームも、均等論が適用される旨の一般論を示した
	　被控訴人は，機能的クレームである本件各特許発明の技術的範囲に被告各製品が文言上属さないとされた以上，均等論を適用する余地はない旨主張する。しかしながら，文言上，特許請求の範囲に記載された発明と異なる構成を被告各製品が有しているとしても，一定の要件を充たす場合には例外的にこれと均等と評価されるものとして侵害を認める考え方が均等論であり，この理は，クレームが機能的に記載された構成であるか否かによって変わるものではないから，機能的クレームについてのみ，文言侵害が否定されたからといって，均等論の適用が当然に否定されるべき理由はない。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf
	負有

○


⇒容易推考性の判断時期のズレがポイントか？（参照；米国ＣＡＦＣ、設樂判事の均等論第5要件の説示）
（５）機能的クレームの特許権者敗訴事例（多数）
	東京地裁

昭和50年
(ワ)
第2564号
	貸しロッカー
	　【請求項】　鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する遮蔽版を設けた
　｢鍵の挿入または抜き取りにより硬貨投入口を開閉する｣という課題を提示するのみで，いかなる中間機構を有すれば，鍵の挿入または抜き取りという動作と遮蔽版の作動という動作とを連動させることができるのかについてはあきらかでない。本件考案の技術的範囲は，詳細な説明及び図面に記載の通りに限定して解釈すべき…。
	負不○

	東京高裁

昭和51年
(ネ)
第783号
	ボールベアリング
	　【請求項】　内側部品の外方に面する協力面の臨界寸法を外側部品の内方に面する協力面の対応する寸法と自動的に比較するため及び各々異なる寸法範囲の中間部品を選出する計測手段を制御するための検査手段を備え，選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により，検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする
　特許請求の範囲の「計測手段と協力する組立手段」という構成要件の「協力する」とはいかなる態様を意味するのかが不明瞭であり，特許請求の範囲がきわめて機能的，抽象的で，その技術的意味が不明瞭である場合には，実施例の装置における具体的な構成，作用にのみ限定することは当を得ないとしても，当業者が容易に実施ができる程度に開示されていない技術思想までをも含ませ得るものであってはならない…。

	負不○

	東京地裁

平成8年
(ワ)
第22124号
	磁気媒体リーダー
	…構成要件Ｆに係る…「上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、」との記載は、「磁気ヘッドがホームポジション又はエンドポジションで停止しても磁気ヘッドが正常な姿勢でいるようにした」という本件考案の目的そのものを記載したものにすぎず、「回動規制手段」という抽象的な文言によって、本件考案の磁気媒体リーダーが果たすべき機能ないし作用効果のみを表現しているものであって、本件考案の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではないと認められる。このように実用新案登録請求の範囲が機能的、抽象的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、上記記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術分野における通常の知識を有する者が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。
　被告装置の「回動規制手段」の構成は、磁気ヘッドが下降位置にあるときに回動が規制され、上昇位置にあるときに回動が自在になるという点では、本件考案の構成要件の文言に形式上該当する。しかしながら、被告装置の構成は、本件明細書に開示された構成と異なることが明らかである。また、被告装置の上記構成は、本件明細書の考案の詳細な説明の欄に開示されたところの回動規制板並びに係合部及びピンを設けるという構成とは、技術思想を異にするものと解され、当業者が本件明細書の考案の詳細な説明の記載に基づいて実施し得る構成であるということもできない。
　以上によれば、被告製品は本件考案の構成要件を充足せず、その技術的範囲に含まれるものではないというべきである。
	負不○

	東京高裁

平成14年
(ネ)
第3714号
	ガス圧力式玩具銃
	　（構成要件Ｄ③）「空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ（る）」

　本件発明の特許請求の範囲…には，(ア)　ガス圧力式玩具銃の本体に，「弾倉部」，「弾丸が供給される装弾室」，「内部に摺動部材が配され，上記本体に対して移動可能とされた空間部形成部材」及び「上記本体に対して移動可能とされ，上記空間部形成部材を移動させる状態をとるスライダ部」が設けられていること，(イ)　上記摺動部材が，まず，「上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態」をとること，(ウ)　摺動部材の位置が，「弾丸の銃身部内への移動により生じる上記空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられること，(エ)　その結果，摺動部材は，「上記スライダ部の後退及びその後の前進，及び，それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて，上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態」をとること，が記載されている。

　上記の摺動部材の位置に関する第１の状態及び第２の状態の記載は，いずれも機能的，抽象的であるため，この記載のみでは，摺動部材の状態（位置）を直ちに明確に理解することはできない。加えて，摺動部材の位置の切換えに関する記載としては，「ガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ」との記載があるだけであり，この記載のみでは，摺動部材の位置の切換えがどのような仕組みや原理によって実現されるのかを明確に理解することができない。結局のところ，せいぜい，弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が行われること，弾丸の発射及びスライダ部の後退がガス圧によって行われること，及び，弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が行われることに「摺動部材」の位置の切換えが関与していること，が理解できるだけで，本件発明の特許請求の範囲の記載を見ただけでは，本件発明が，どのような構成によって，弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始されるようにしているのかを明確に理解することはできないというべきである。本件発明に係る特許請求の範囲の記載が上記のとおりのものである以上，内容を明確に理解するためには，本件明細書中の発明の詳細な説明及び図面を参酌する必要がある。…

　本件明細書の発明の詳細の説明の記載及び図面の記載状況（実施例に記載された以外には，弾丸の発射が行われた後にスライダ部の後退が開始されるようにするための構成についての記載は一切ない，ということを含む。）に照らすならば，本件発明における特許請求の範囲中の，「上記摺動部材が，上記空間部形成部材内に得られるガス圧により上記装弾室に供給された弾丸が銃身部内に移動せしめられることになる状態をとった後，該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ，上記スライダ部の後退及びその後の前進，及び，それに伴う上記空間部形成部材の移動が生じて，上記弾倉部からの弾丸が上記装弾室に送り込まれることになる状態をとる」（構成要件Ｄ）のうち，「上記摺動部材が，…該弾丸の銃身部内への移動により生じる上記空間部形成部材内におけるガス圧の低下に伴って位置が切り換えられ（る）」（構成要件Ｄ③）とは，「上記実施例に記載されたコイルスプリング」又はこれと均等（等価）な，摺動部材を前方に付勢する部材による付勢力の存在下において，弾丸の銃身部内への移動により生じる空間部形成部材内のガス圧の低下を原因として摺動部材の位置が切り換えられる」ということであると解すべきである。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/E6C3E8D4BB64B56849256DF7002417F1.pdf
	負不○

	東京地裁

平成15年
(ワ)
第19733号
	アイスクリーム充填苺
	（…特許請求の範囲の）「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は，「新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であ」るという本件特許発明の目的そのものであり，かつ，「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は，本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって，本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。
　このように，特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的，機能的な表現で記載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば，すべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり，出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし，このような結果が生ずることは，特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。したがって，特許請求の範囲が，上記のような作用的，機能的な表現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。

　…本件明細書の記載…によれば，アイスクリーム本来の食感を有し，かつ，通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは，少なくとも，通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが，本件明細書においては，それ以外の方法によって，アイスクリーム本来の食感を失わず，かつ，苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて，何らの記載もない。上記のとおり，本件特許発明の目的は，アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも，苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ，本件明細書においては，これを実施するために，通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し，それ以外の成分について何ら言及していない。さらに，寒天をアイスクリームに添加する点について，形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけではアイスクリームの食感が失われてしまうこと，アイスクリーム中の寒天の割合が０．１重量％未満であると，苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく，０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくないことを指摘し，ムース用安定剤を添加する点についても，ムース用安定剤が２．０重量％未満であると，寒天のプリプリ感を減殺する効果がなく，３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり，クリーミー感がなくなることを指摘するなど，その用法について詳細な説明を施している。

　加えて，…「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は，本件特許発明の特許出願前の平成５年に既に広く販売されて，公知であったことに照らせば，本件特許発明に進歩性を認めるとすれば，充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。
　上記によれば，本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D402E4412BAC70154925701B000BA3DE.pdf
	負不○

	大阪地裁

平成20年
(ワ)
第4394号
	開き戸の地震時ロック方法
	　…特許請求の範囲のうち，「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」地震時ロック装置との記載（構成要件Ｃ）及び「使用者が閉じる方向に押すまで閉じられずわずかに開かれた」ロック位置との記載（構成要件Ｅ）は，いずれも具体的な構成ではなく，作用的，機能的な表現で記載されている…。このように，特許請求の範囲の記載が作用的，機能的に記載されている場合，発明の外延が不明確になりがちであり，またこれを文言どおりに解すると明細書で開示された技術思想に属しない構成までもが技術的範囲に含まれることになりかねず妥当でない。しかし，他方で，被告が主張するように，特許請求の範囲が作用的，機能的に記載されているからといって，明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例のみに限定されると解すべきではなく，明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が認識し得る技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を定めるのが相当である。…

　本件明細書で上記構成を具体的に開示していると解される部分は，実施例の記載としての段落【０００６】及び図１ないし図４のみであるところ，これらの記載からすれば，地震のゆれが直接，係止手段(４)に作用し，地震のゆれによって係止手段(４)が自ら移動することによって，係止部(４a)が係止具(５)の係止部(５b)に到達するとの技術思想が開示されていることが認められる。また，かかる実施例の記載を受けて「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動し」との構成に係る技術思想を説明したと解される段落【０００８】においても，「可動な障害物（中略）としての係止手段(４)について該障害物自体を地震のゆれの力でロック位置に移動させる開き戸の地震時ロック装置」と記載されており，他の部材を介して係止手段(４)が移動することは開示も示唆もされていない。よって，本件各特許発明においては，地震のゆれによって係止手段が自ら移動するとの技術思想が開示されているというべきである。そうすると，構成要件Ｃの「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動し」というためには，少なくとも地震のゆれによって係止手段が自らロック位置に移動する構成であることを要するというべきである。…

　…被告各物件は，他の部材である球(３)を積極的に利用して係止手段たるアーム(４)をロック位置まで移動させ，これを保持するものであるから，本件各特許発明におけるような地震のゆれによって係止手段が自ら移動する構成とは異なるものというべきである。したがって，被告各物件は，構成要件Ｃの「該係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に移動し」との要件を充足するとは認められない。　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090428140241.pdf
	負不○

	大阪地裁

平成19年

(ワ)
第16025号
	調理レンジ
	　特許請求の範囲において，加減圧手段は，「レンジ室内と連通されレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返す加減圧手段」というように，加減圧という作用，機能面に着眼して抽象的に記載されているだけであって，加減圧手段の具体的な構成は明らかにされていない。このように，特許請求の範囲の発明の構成が機能的，抽象的な表現で記載されている場合に，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成がすべてその技術的範囲に含まれるとすれば，明細書に開示されていない技術的思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねず，特許権に基づく独占権が当該特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになり，相当でない。そこで，本件特許発明１の技術的範囲を確定するに当たっては，本件明細書１の発明の詳細な説明及び図面を参酌し，そこに開示された加減圧手段に関する記載内容から当業者が実施し得る構成に限り，その技術的範囲に含まれると解するのが相当である。…

　本件明細書１には，上記調圧器５の具体的構成や，それがいかなる作用，機能を有するものであるかについて，一切開示されておらず，当業者にとっても「調圧器５」がいかなる構造，機能を有するものであるかを理解することはできない（本件明細書１の【図面の簡単な説明】の欄には「ポンプ４」が，「加減圧手段としてのポンプ」と記載されているのに対し，「調圧器５」は単に「調圧器」と記載されているだけである。）。そして，本件明細書１には，加減圧手段として採り得る他の構成は開示されおらず，また，他の構成を採用し得ることについての示唆もない。してみると，本件明細書１で加減圧手段として開示されている具体的構成は，気密室６を構成する外枠１に接続された管路に接続し，ポンプ４の作動により，加圧と減圧を繰り返すものである。
　以上によれば，本件明細書１の発明の詳細な説明及び図面を参酌して，その記載内容等から当業者が実施し得る加減圧手段の構成は，ポンプ４のようなそれ自体の作動により加圧及び減圧を繰り返すことができるようなもの，すなわち，加熱手段によるレンジ室内の加熱に伴う圧力変化とは無関係にそれ自体の作動によりレンジ室内の加圧及び減圧を繰り返し行うものと解するのが相当である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090914161707.pdf
	負不○

	東京地裁

平成17年
(ワ)
第22834号
	地震時ロック方法及び地震対策付き棚
	　本件特許明細書の発明の詳細な説明中の【従来の技術】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】及び【発明の効果】の項には，…本件特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。…
　以上によれば，構成要件Ｄの「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる」との記載は，…「地震のゆれがなくなることにより扉等の戻る動きと関係なく前記係止体は扉等の開く動きを許容して動き可能な状態になる構成にすることにより解除機構を単純に出来る扉等の地震時ロック方法及び該方法を用いた地震対策付き棚の提供を目的とする」という本件特許発明の目的そのものを記載し，「扉等の戻る動きと関係なく」という抽象的な文言によって本件特許発明の地震時ロック方法が果たすべき機能又は作用効果のみを表現しているものであって，本件特許発明の目的及び効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではないと認められる。…

　…原告製品は，地震検出体として倒立分銅を用い，中間体を介在させる構成を採っている。このような原告製品の構成は，本件特許明細書に発明の実施の形態として開示された構成とは明らかに異なっている。また，このような原告製品の構成が本件特許明細書の詳細な説明及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であると認めることもできない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061025145444.pdf
	負不○

	大阪地裁

平成21年
(ワ)
第6994号
	地震時ロック方法及び地震対策付き棚

*前掲訴訟で争った特許出願を分割して再度争った事案

*機能的クレームの解釈規範を示した

*控訴審H22(ネ)10070も同様（控訴棄却）
Cf.東地H23(ワ)10341
	　構成要件Ｃに係る特許請求の範囲の「地震時に前後または左右のゆれでその後部において回動の動きが妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態になり，」との記載を上記のように解釈できるとしても，この構成要件は，抽象的な文言によって係止体の機能を表現するにとどまっているのであって，地震時の前後または左右のゆれによって，いかなる仕組みで係止体の回動の動きが妨げられることになるのか，また係止体の回動の動きが妨げられることによって，いかなる仕組みで扉等の開く動きが許容されないことになるのかという，本件特許発明にいう地震時ロック装置に欠かせない具体的構造そのものは明らかにされているとはいえない。
　ところで，特許権に基づく独占権は，新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるものであるから，このように特許請求の範囲の記載が機能的，抽象的な表現にとどまっている場合に，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成すべてを，その技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含ましめて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが，そのような解釈は，発明の開示の代償として独占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきである。
　したがって，特許請求の範囲が上記のように抽象的，機能的な表現で記載されている場合においては，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきであり，具体的には，明細書及び図面の記載から当業者が実施できる構成に限り当該発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当である。…

　本件明細書には，地震時ロック装置において，前後又は左右の方向で規定される地震のゆれによって係止体がその後部において回動が妨げられ，扉等が開き停止位置を超えてそれ以上開く動きを許容しない状態を生じさせるための具体的構成としては，装置本体の震動エリアに収納された球により地震時に係止体の回動を妨げる構成が開示されていることが認められるが，それ以外の構成は記載されておらず，またそれを示唆する記載もない。また，本件明細書の【背景技術】にも，従来技術として地震時ロック方法が紹介されているが，それはゆれによって球が動くことにより地震を検出するものであって，他に，振動エリア内に収容した球を用いる以外の構成を示唆するような記載は一切認められない。したがって，本件明細書には，装置本体の振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げるという技術思想だけが開示されているというべきである。以上によれば，本件明細書の記載から当業者が実施できる構成は，振動エリアに収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成だけというべきであるから，かかる構成に限り本件特許発明の技術的範囲に含まれる（構成要件Ｃを充足する）と解するのが相当である。…

　構成要件Ｃに対応する被告物件の構成は，「該ラッチ体と係合可能に設けられた中間体（ラッチ保持具）も軸で回動可能であり，その後部の係合突部が地震時に前後又は左右にゆれる感震体によって上昇させられ，それに伴ってその前部の係止爪が下降してラッチ体上面に設けられた爪係合部（溝）と係合し，これによってラッチ体の係止部が上昇する動きが妨げられる扉等の開く動きを許容しない状態になり，」である。すなわち被告物件では，地震時にラッチ体（本件特許発明の係止体に該当する部材）の回動を妨げるため，地震時のゆれで動作する感震体と感震体の動作に対応してラッチ体に係合する中間体を用いる構造を有しており…，振動エリア内に収納した球を用いて係止体の回動を妨げる構成を有するものではない。…http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100802113000.pdf
	負不★

	東京地裁

平成16年

（ワ）
第17488号
	排気口へのフィルター取付け方法

*｢鉤状突起｣が機能的クレームに近い表現とした
	　被告各製品の面ファスナーのフック面の逆Ｊ字状突起は，それだけを拡大して見れば，鉤状突起といい得る形状をしているが，面ファスナーは，本来，フック面とループ面を２枚１組で，容易に繰り返し着脱することができるファスナーとして使用されるものであるし，被告各製品が使用している面ファスナーのフック面は，多数の逆Ｊ字状突起とＩ字状突起から成っているものである。したがって，本件発明の特許請求の範囲の記載から，構成要件Ａ及びＣにいう「鉤状突起」が面ファスナーのフック面の逆Ｊ字状突起を含むものと解することはできない。…本件明細書の記載…を併せ考慮しても，本件発明の構成要件Ａ及びＣにいう「鉤状突起」が面ファスナーのフック面の逆Ｊ字状突起を含むものと認めることはできない。
　原告は，本件発明の特許請求の範囲は，「鉤状突起」の大きさや形状について何ら限定していないから，面ファスナーのフック面の逆Ｊ字状突起を含むものであり，被告の主張は，特許請求の範囲の正当な解釈方法に反する旨主張する。しかしながら，原告主張のとおり，本件明細書の記載を考慮し，実施例に限定しないよう配慮しながら特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈しても，単なる「鉤状突起」との本件特許請求の範囲の記載に，前記(1)に説示のとおり特殊な形状をしている面ファスナーのフック面の逆Ｊ状突起が含まれると解することはできず，この点は，特許請求の範囲で「鉤状突起」という機能的クレームに近い表現を採用しながら，…実施例として単に先端部が鋭く尖って曲がった形状の金属製を想起させる鉤状突起28を開示しただけで，それ以上に「鉤状突起」の他の構成例やそれを示唆する記載をしていない本件明細書の記載を考慮しても同様であるといわざるを得ず，原告の上記主張は，採用することができない。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/8E5B13A6112DD6E7492570FC000222DE.pdf
	負不○

	東京地裁

平成23年

（ワ）
第10341号
	パソコン等の器具の盗難防止用連結具

*機能的クレームの解釈規範を示した

Cf.大地H21(ワ)6994
	　…本件各特許発明の「スライド可能に係合」ないし「分離不能に保持」という記載は，機能的，抽象的なものであるから，当該機能ないし作用効果を果たしうる構成であれば，全てその技術的範囲に含まれるとすると，明細書に開示されていない技術思想（課題解決原理）に属する構成までもが，本件各特許発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。…
　いわゆる機能的クレームについては，【特許請求の範囲】や【発明の詳細な説明】の記載に開示された具体的な構成に示されている技術思想（課題解決原理）に基づいて，技術的範囲を確定すべきものと解される。また，明細書に開示された内容から，当業者が容易に実施しうる構成であれば，その技術的範囲に属するものといえるが，実施することができないものであれば，技術思想（課題解決原理）を異にするものとして，その技術的範囲には属さない…。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121116134220.pdf
	負不★

	大阪地裁

平成24年
(ネ)
第10094号
	パソコン等の器具の盗難防止用連結具
*機能的クレームの解釈規範を示した
	…特許請求の範囲に記載された構成が機能的，抽象的な表現で記載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれることになりかねない。しかし，それでは当業者が特許請求の範囲及び明細書の記載から理解できる範囲を超えて，特許の技術的範囲を拡張することとなり，発明の公開の代償として特許権を付与するという特許制度の目的にも反することとなる。したがって，特許請求の範囲が上記のような表現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，上記記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし，このことは，発明の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく，実施例としては記載されていなくても，明細書に開示された発明に関する記述の内容から当該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（当業者）が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれるというべきである。

　これを本件についてみると，「スライド可能に係合」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は，従来技術及び実施例のいずれにおいても，差込片をスリットへ挿入する方向（ないし差込片の突出方向）に向かって，直線的に互いに前後移動（スライド）する構成のみであり，また，「スライド可能に係合」し，かつ「分離不能に保持」とのクレームについて本件明細書で開示されている構成は，一方のプレートにスライド方向に延びた長孔を開設し，他方のプレートにピンを固定し，当該ピンが当該長孔にスライド可能に嵌められる構成しかなく，それ以外の構成について具体的な開示はないし，これを具体的に示唆する表現もない。…

　これに対し，…被告各製品の構成は，…主プレートと補助部材とを一つのピンによって一端を枢結し，上記ピンを中心に，円を描くように回動する方向でスライド可能とする構成であって，これが本件明細書に開示された構成と異なることは明らかであって，本件明細書の発明の詳細な説明に開示された主プレートと補助プレートの「スライド可能に係合」し，かつ「分離不能に保持」を実現する構成とは，その構造が全く異なるものであって，当業者が本件明細書の発明の詳細な説明の記載に基づいて容易に実施し得る構成であるということはできない。　　　　　　　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130610101956.pdf
	負不△

	東京地裁

平成26年

（ワ）
第20422号
	接触端子

*機能的クレームが非充足とされた一事例
	　…「押付部材」という語は当該部材が果たす機能をそのまま記述したものであるところ，その形状に関しては，プランジャーピンの傾斜凹部に押圧される部分が「球状面からなる球状部」であるとされるのみであり，それ以外の部分（コイルバネから付勢される部分，コイルバネ側とプランジャーピン側の中間部分）の形状については特許請求の範囲に何ら記載がない。そうすると，上記押圧される部分が球状に丸くなっていればそれ以外の部分はいかなる形状でもよいと解する余地がある。…

　本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，「押付部材」との語は一切用いられていない。…本件発明の接触端子においてプランジャーピンとコイルバネの間に介在する部材として開示されているのは「絶縁球」のみであり，図面に示されたのも球のみである。…本件発明の「押付部材」は，少なくとも一部に球状面を有するものでは足りず，その全体が球であるものに限られるということができる（仮に，一部にのみ球状面を有するものが含まれるとすれば，本件特許は違法な分割出願によるものとして新規性欠如の無効理由を有することが明らかである。）。　　　　http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/803/085803_hanrei.pdf
	負不△


Ⅲ．類型別　～　２．用途発明（使途を定めたクレームを含む）⇒譲渡時に、用途を標榜することの必要性
１．「用途発明」と直接侵害
（１）①「用途発明」の定義を限定的に解釈するというアプローチ

ア．審査基準には、「用途発明とは、（ⅰ）ある物の未知の属性を発見し、（ⅱ）この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう」と説明されている。（特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.2）

　　もっとも、このように「用途発明」を定義したところで、「～用」というクレーム文言が如何なる限定事項となるかは別問題である。

　　裁判例を見ると、東京地判平成4年10月23日・平成2年（ワ）第12094号「アレルギー性喘息の予防剤事件」は、「既に公知の物質である…化合物について…新しい性質を発見し、これを利用して未知の用途…を考え出した、いわゆる用途発明である。」と判示した。

　　また、大阪高判昭和61年8月27日・昭和58年（ネ）第1150号「ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置事件」は、「用途考案はもともと考案性のない物を、その物にとつて新しい用途に条件を付して利用することについての考案である」と判示した。（知財高判平成26年10月23日・平成26年（ネ）第10051号同旨）

　　これらの各裁判例は、「用途発明」とは、用途以外の発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）がない発明（考案を含む）をいうと限定的に定義した上で、このような限定的な意味の「用途発明」は、用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとしたと理解できる。
イ．対照的な裁判例として、大阪地判昭和55年10月31日・昭和54年（ワ）第4824号「子供乗物用タイヤーの製造方法事件」が挙げられる。同裁判例は、「本件特許発明は製造方法の発明すなわちタイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。したがつて、本件特許発明の…『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている用途にのみ限定して解釈することは相当でない。」と判示して（直接）侵害を認めた事案であり、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明について、「～用」というクレーム文言は発明の技術的範囲を限定しないと判断した。

　　また、大阪地判平成23年（ワ）第13469号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」も、同様の判断をした裁判例として挙げられる。同裁判例は、「本件発明において，『収容したペットのトイレの仕付けを行う』，『住居スペースとトイレスペースに区画』とされているのは，本件発明のペット用サークルの用途に関するものであるところ，本件発明は，既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく，ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解されるから，上記各文言は，当該ペット用サークルについて，トイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペースとに分けて使用することが可能な構成であることを意味するにすぎず，当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」と判示した判決であり、「既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明」でないことを理由に、「ペットのトイレ仕付け用」というクレーム文言は、ペットのトイレ仕付け用に使用することが可能な構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないと判示したものであり、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明については、いわゆる用途発明として、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない類型に属しないと判断したものである。

ウ．これらの裁判例に照らすと、「用途発明」の定義の問題として、用途以外の発明特定事項に特徴がない発明については、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないのに対し、他方、用途以外の発明特定事項に特徴がある発明については、当該用途に使用されるものとして販売されなくても（直接）侵害になりうるという類型化が可能であると考えられる。
　　このような類型化は、医薬発明について言えば、物質特許そのものではないとしても、新規化合物を医薬品として用いた「第一医薬用途発明」においては、当該新規化合物に新規性・進歩性が認められる余地があることから、公知化合物を医薬品として用いた「第二医薬用途発明」と異なり、特許請求の範囲に記載された用途に厳密に捉われないクレーム解釈がなされる余地があると思われる。（医薬発明を特別扱いすることなく、他の裁判例と平仄を合わせる解釈を試みれば、理論上余地があるという議論である。）

　　この点につき、職務発明の対価請求事件における発明者の特定に関する事案であるが、東京地判平成17年（ワ）第14399号（知財高判平成17年（ネ）第10125号「内膜肥厚の予防，治療剤（シロスタゾール）事件」が物質発明及び第一用途発明の日本特許出願に係る対価請求事件であった。同事件は、対応米国特許出願に係る対価請求事件であった。）は、「本件発明は、物質発明及び当該物質の特定の性質を専ら利用する物の発明（用途発明。請求項２５ないし２８）であるところ、物質発明の本質は、有用な物質の創製、すなわち、新しい物質が創製されることと、その物質が有用であることにあるということができる。また、本件の用途発明（請求項２５ないし２８）は、既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば物質発明に基づく用途発明であり、その本質は、物質発明の場合と同様に考えることができる。」と判示して、生物活性測定方法を工夫したに過ぎない原告は、物質の合成自体を担当していたわけではなく、合成の方向性を示唆するまでの分析、考察等を行った事実もないと認定し、物質発明についても、用途発明についても、共同発明者性を否定した。同裁判例は、発明者性の論点ではあるが、公知でない物質に係る第一医薬用途発明の場合（物質発明も成立する場合）は、用途発明と物質発明とを同様に考えることができるとした点において、参考になると思われる。

エ．ところで、大阪地判平成15年（ワ）第860号「点検口の蓋の取付方法に使用される取付具事件」は、「物の発明においては、原則として、物の構成をもってその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほかに、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものではないというべきである。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである。」と判示して（直接）侵害を認めたが、いわゆる「用途発明」を一切否定したと理解するべきではなく、用途以外の発明特定事項に特徴が認められた事案であり、新規な「用途」により初めて新規性・進歩性が認められる事案ではなかったと理解すべきである。

（２）②「～用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するというアプローチ

ア．≪類型①≫用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとした裁判例群（典型的な“用途発明”の考え方に合致する裁判例群）
（ア）東京地判平成4年10月23日・平成2年（ワ）第12094号「アレルギー性喘息の予防剤事件」は、医薬用途が添付文書中に記載されていた事案であり、差し止めが認められる範囲という問題はあったものの、用途発明としての実施については、問題とならなかった。

（イ）職務発明の対価請求事件であるが、知財高判平成17年（ネ）第10125号「内膜肥厚の予防，治療剤（シロスタゾール）事件」は、「医薬品の用途発明においては，当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば，発明の実施に当たるということができるのであり，このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって，仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても，実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上，当該用途発明を実施しているというべきである」として、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合は用途発明の実施になるという一般論を前提として、「本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行っていたものであり，…循環器科医師等の間でシロスタゾールがＰＴＣＡ後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されるようになった…」と事実認定をして、このように積極的なプロモーション活動を行っていた当該事案においては、薬事法上の添付文書に記載されていない適用外処方であっても、医薬用途発明の実施にあたると判断した。
（ウ）知財高判平成22年（ネ）第10091号「重金属固定化処理剤事件」は、「…飛灰中の重金属固定化処理剤」という特許請求の範囲であった事案につき、「本件においては，…Ａ社ないしＥ社に販売された参考製品２の用途が飛灰用重金属固定化処理剤であったかどうかが問題となっている…。」として、販売された製品の用途を争点として明示的に取り上げた上で、この点を判断した。

　　同判決は、「…参考製品２の全てがＡ社ないしＥ社に販売されたことが認められるところ，Ａ社ないしＥ社が，いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い，又は同事業に関与する業者であることが認められる一方で，Ａ社ないしＥ社が，参考製品２の販売された期間に対応する時期に，ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していたとの事実を認めるに足りる証拠はないのであり，以上の事情は，参考製品２が飛灰用重金属固定化処理剤をその用途とする薬剤として製造，販売されたことを積極的に窺わせる事情ということができる」として、「飛灰用」という用途に使用されるものとして販売されたと事実認定した。
　　更に、同判決は、「…１審被告は，化学製品の製造及び販売を業とする株式会社であり，中間製品を含む被告製品の販売数量に鑑みても，特段の事情がない限り，中間製品を含むその製造及び販売に係る製品の用途について認識していたものと推認するのが相当であり…」とも判示しており、被疑侵害者が当該用途について認識していたことも必要であることを前提としている。
（エ）以上のとおり、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない≪類型①≫においては、被疑侵害者が、当該用途に使用されるものとして販売している認識も必要であるといえる。
イ．≪類型②≫「～用」に使用可能であれば（直接）侵害になるとする裁判例群
（ア）東京地判平成15年（ワ）第3552号「水晶振動子事件」は、「外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子」という特許請求の範囲であった事案につき、「実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば，それ以上に，…アース用外部端子として使用できることを明示して販売したり，購入者が実際にアース用外部端子として使用する必要はない…。被告製品は，いずれも保持容器と外部端子間が導通しているから接触しているということができ，また，実装時にアースすることにより使用することが可能な構成を有していると認められ，その結果，保持容器にシールド効果が生じ，ノイズに強い水晶振動子として使用できるのであるから，構成要件Ｅを充足する。…」と判示した、

　この裁判例は、「アース用」というクレーム文言は、アース用に使用することが可能な構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないとして、特許権者の差止請求を認容した。（損害論では、「アース用」でない製品があるという事情を参酌して、実施料率を判断した。）

（イ）大阪地判平成23年（ワ）第6878号「着色漆喰組成物の着色安定化方法事件」は、「着色漆喰組成物に構成要件Ｂ１記載の物質を含有させ，かつ，その『白色成分』を構成要件Ｃ１で特定されている物質の組み合わせとする方法を意味する」と判断した上で、被告の主張に対し、「着色漆喰組成物の組成が上記各構成要件を客観的に充足するよう調整，調合すれば，着色安定化方法を使用したというべきであり，酸化チタンを配合する目的が光触媒機能を得ることにあったとしても，この結論を左右するものではない。」と判示した。

　この裁判例は、「～用」というクレーム文言ではないが、「着色安定化方法」という方法のクレーム文言であるにもかかわらず、各構成要件を客観的に充足するよう調整，調合すれば，着色安定化方法を使用したことになると判断して、使用者に「着色安定化」という主観（目的、認識）は不要であるとした。

（ウ）上掲大阪地判平成23年（ワ）第13469号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、「本件発明において，『収容したペットのトイレの仕付けを行う』，『住居スペースとトイレスペースに区画』とされているのは，本件発明のペット用サークルの用途に関するものであるところ，本件発明は，既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく，ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解されるから，上記各文言は，当該ペット用サークルについて，トイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペースとに分けて使用することが可能な構成であることを意味するにすぎず，当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」と判示した。
　　この裁判例は、「既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明」でないことを理由に、「ペットのトイレ仕付け用」というクレーム文言は、ペットのトイレ仕付け用に使用できる構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないと判示したものであり、用途以外の発明特定事項に特徴がない発明では、典型的な意味でのいわゆる用途発明、すなわち、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならない類型に属しないと判断したものである。

（エ）上掲大阪地判昭和55年10月31日・昭和54年（ワ）第4824号「子供乗物用タイヤーの製造方法事件」は、「本件特許発明は製造方法の発明すなわちタイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。したがつて、本件特許発明の構成要件（６）にいう『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている用途にのみ限定して解釈することは相当でない。」と判示して、（直接）侵害を認めた。

　この裁判例も、「子供乗物用」というクレーム文言は、子供乗物用のタイヤとして用いることができるタイヤの製造方法を使用していれば足り、当該用途に使用されるタイヤの製造方法として使用される必要性はないとした。

（オ）以上のとおり、当該用途に使用されるものとして販売しなくても（直接）侵害になるという≪類型②≫においては、当然ながら、被疑侵害者が、当該用途に使用されるものとして販売している主観（目的、認識）は不要である。

ウ．≪類型①≫及び≪類型②≫の区別
　上掲≪類型①≫及び≪類型②≫の区別については、上掲した「（１）『用途発明』の定義を限定的に理解する観点」と同様に考察することができると思われる。すなわち、用途以外の発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）が認められない発明は、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないのに対し、用途以外の発明特定事項に特徴が認められる発明は、当該用途に使用されるものとして販売されなくても（直接）侵害になるという区別が可能であると考えられる。

　　実際、東京地判平成2年（ワ）第12094号「アレルギー性喘息の予防剤事件」、知財高判平成17年（ネ）第10125号「内膜肥厚の予防，治療剤（シロスタゾール）事件」、及び、知財高判平成22年（ネ）第10091号「重金属固定化処理剤事件」は、何れも、公知物質の用途を発見した発明であり、用途が特許発明の新規性・進歩性を基礎付ける特徴であり、用途以外の発明特定事項において特徴が認められない発明であった。

　　他方、東京地判平成15年（ワ）第3552号「水晶振動子事件」、大阪地判平成23年（ワ）第6878号「着色漆喰組成物の着色安定化方法事件」、大阪地判平成23年（ワ）第13469号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」、大阪地判昭和54年（ワ）第4824号「子供乗物用タイヤーの製造方法事件」は、「～用」というクレーム文言以外の発明特定事項に特徴を有する事案であった。（例えば、「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、結果的には、進歩性が否定されて無効の抗弁が成立した事案であったが、既知の構成に「ペットのトイレ仕付け用」という新規な用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解される、と判示されている。）

　　このような理解は、上掲大阪地判平成15年（ワ）第860号「点検口の蓋の取付方法に使用される取付具事件」が、「物の発明においては、原則として、物の構成をもってその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほかに、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものではないというべきである。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである。」と判示して（直接）侵害を認めたこととも整合的に説明可能である。すなわち、用途以外の発明特定事項において特徴が認められる≪類型②≫の発明の場合は、物の客観的な構成を記載した部分に新規性・進歩性が認められなければ特許権者は勝訴できないことを前提に、物の客観的な構成を記載した部分に新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という用途に使用されるものとして販売されていなくても（直接）侵害になると整理できる。

（３）小括

　　以上のとおりであるから、「用途発明」の定義を限定的に理解する観点からも、「～用」というクレーム文言の意義を事案毎に解釈するという観点からも、当該用途に使用されるものとして販売しなければ（直接）侵害にならないとする事案と、「～用」という用途に使用することが可能であれば（直接）侵害になるという事案との区別は、「～用」というクレーム文言にかかわらず、物の客観的な構成を記載した発明特定事項に特徴が認められる発明であるか否かにより区別されると考える。

　　もっとも、「～用」という用途に使用することが可能であれば（直接）侵害になる類型に分類されるために、物の客観的な構成を記載した発明特定事項で進歩性が必須とまでは考えられない。何故なら、発明として進歩性が認められないが、非充足論で請求棄却するときもあるからである。例えば、大阪地判平成23年（ワ）第13469号「ペットのトイレ仕付け用サークル事件」は、「ペットのトイレ仕付け用」に使用することが可能であれば発明の技術的範囲に属するとした上で、進歩性を否定して無効の抗弁を認めた。

２．「用途発明」と間接侵害
（１）物の製造販売が、“用途”（ないし“使途”）で特定された物の発明に係る特許権の直接侵害を構成しない場合でも、例えば「化合物Ａを『殺虫剤として』実際に使用する乙のところで初めて、クレイムの構成要素をすべて満たすと考えられる」という論理で、間接侵害を構成しうるという考え方がある
。
　　例えば、「殺虫剤」という用途を特定した物の発明や、「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬」等、使用方法により特定されている物の発明（広い意味では、これも用途発明といえよう。）は、当該物の発明に係る組成物を製造販売するだけで、特許請求の範囲に記載された発明特定事項のうち“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合に、（直接）侵害となる特許発明と、（直接）侵害とならない特許発明とが存在することは、上述のとおりである。

　　このうち、当該“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合でも（直接）侵害となる特許発明については、間接侵害の成否を検討する必要はない。

　　問題となるのは、当該“用途”（ないし“使途”）に用いる物として販売していない場合には（直接）侵害とならない用途発明との関係で、当該用途等を何ら標榜することなく、用途等以外の構造を備える物を、販売することが間接侵害となりうるかである。
　　例えば、「DDT（ジクロロジフェニルトリクロロエタン）を含む殺虫剤」という“用途”を特定した特許発明が成立している場合に、「殺虫剤」という用途を何ら標榜することなくDDTを販売している場合に、購入者がこれを殺虫剤として使用したとき、販売者に間接侵害が成立し得るかという問題である。（DDTを購入した者が、これを殺虫剤としてパッケージして販売した場合に、DDTの販売者に間接侵害が成立し得るかという問題ではない。）

　　同様に、「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬」という“使途”を特定した特許発明が成立している場合に、添付文書等において当該処方を何ら標榜することなく化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬を販売し、購入者がこれを当該処方で投与ないし服用したとき、間接侵害が成立し得るかという問題である。（化合物Ａを購入した者が、一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与されるＣ型肝炎治療薬として添付文書とともに販売した場合に、化合物Ａの販売者に間接侵害が成立し得るかという問題ではない。）
　　以下、特許法101条1号及び特許法101条2号の規定について、其々検討する。
（２）特許法101条2号の間接侵害について
　　≪特許法101条2号≫

　「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」
ア．「業として」要件

　　購入者が個人である場合、購入したDDTを殺虫剤として使うとか、化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬を一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日服用するとしても、「業として」実施していない場合が多いと思われる。もっとも、従属説を基本とする立場であっても、この場合は間接侵害が成立すると考える学説が多数であり

、裁判例も同様である
。

　　この論点について、知財高判（大合議）平成17年9月30日判時1904号47頁〔一太郎事件〕は、「法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在すること」を指摘して、純然たる従属説でも間接侵害が成立する旨を判断したが、この知財高裁大合議判決は、裁判所が純然たる従属説を採り、直接行為者が家庭的個人的実施である場合に間接侵害が成立しないとまで踏み込んだとは理解されていない。

イ．「不可欠」要件

（ア）“用途”を特定した発明の場合
　　「特許法101条2号における『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは，特許請求の範囲に記載された発明の構成要素（発明特定事項）とは異なる概念で，発明の構成要素以外にも，物の生産に用いられる道具，原料なども含まれ得るが，発明の構成要素であっても，その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものは，これに当たらない。すなわち，それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるようなもの，言い換えれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものが，これに該当すると解するのが相当である。そうであるから，特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たらないものは，『発明による課題の解決に不可欠なもの』に該当しない。」とされている
。

　　この論点は、条件関係があれば「不可欠」要件を満たすという学説もあるが、この説に立つ裁判例が見当たらないところであり、裁判例上は、上記の考え方が有力である
。
　　ここで、「DDTを含む殺虫剤」等、“用途”により特定されている物の発明であり、DDTが公知の組成物であった場合、DDTは「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するのであろうか。

　　この点、DDTは殺虫効果という解決課題とは無関係に従来から存在し、別の従来用途で使用されていたのであるから、「その発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていた」ものであり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないという考え方も有り得る。

　　他方、DDTを用いることにより初めて殺虫効果という解決課題を解決できるものであり、従来技術に見られない特徴的技術手段について，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすものであり、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するという考え方も有り得る。
　　用途発明の間接侵害については議論が少なく、上掲した規範を示した裁判例も用途発明の事案ではないから、確定的なあてはめは困難であるが、そもそも公知組成物の新たな用途を見出したことにより新規性・進歩性が認められた用途発明について、当該公知組成物を当該用途に用いられることを知りながら製造販売しても間接侵害が成立し得ないという結論が妥当とは思われないから、後者の考え方が妥当であると考える。

　　この点につき、学説の中には、「部材を、特許発明が新たに開示する新たな技術手段を構成する部品として用いることが、言わば用途発明に該当するような場合…には、『発明による課題の解決』とは当該部材等の構造・成分等の創造ではなく、当該部材等を当該技術手段に供したことなのであり、『発明による課題の解決に不可欠なもの』は、当該部材等それ自体ではなく、当該部材等を発明の開示した技術手段の部品としての用途に用いることなのである。」として、「他者が当該部材等を、特許発明の開示した技術手段の部品として用いるための形態で販売しているような場合に限り、当該形態で販売されている部材等を非専用品型間接侵害を構成するものとして特許権の行使の対象とすることができる…」と説明する論稿もあり
、用途発明との関係で、公知組成物の製造販売が「不可欠」要件を満たす余地を認めている。同論稿の設定は、例えば、DDTを購入した者が、これを殺虫剤としてパッケージして販売した場合にDDTの販売者に間接侵害が成立するか否かという問題であり、本稿が検討している設定と同一ではないが、参考になると思われる。

（イ）“使途”を特定した発明の場合
　　これに対し、「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬」等、“使途”により特定されている物の発明であり、化合物Ａが公知の医薬組成物であった場合、同発明に新規性・進歩性が認められるとすれば、公知の医薬組成物の使途を限定した点において、「当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段」が認められるのであって、公知の医薬組成物である化合物Ａ自体は、従来からＣ型肝炎治療薬として用いられていたのであれば、「当該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段」に相当せず、「発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当しないと考えられる。
　　以上のとおりであるから、“用途”を特定した発明は「不可欠」要件を満たす余地があるのに対し、“使途”を特定した発明は「不可欠」要件を満たさない可能性が高いと考えられる点において、両者は異なると考える。

ウ．「その物の生産に用いる物」要件

（ア）“用途”を特定した発明の場合
　　例えば、「DDTを含む殺虫剤」等、“用途”により特定されている物の発明の場合、DDTの購入者は、DDT自体に何ら手を加えることなく、これを殺虫剤として使用しているだけであるから、「生産」要件を満たさないと考えることも可能である。
　　このような理解は、特許法101条2号の「生産」の解釈について、大阪地判平成23年（ワ）第7576号「チアゾリジン誘導体事件」が、「『物の生産』とは，特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し，具体的には，『発明の構成要件を充足しない物』を素材として『発明の構成要件のすべてを充足する物』を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方，『物の生産』というために，加工，修理，組立て等の行為態様に限定はないものの，供給を受けた物を素材として，これに何らかの手を加えることが必要であり，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は『物の生産』に含まれない…。」と判示したこととも、一見すると整合的である。

　　他方、“用途”を標榜しないで販売した場合のDDTは「発明の構成要件を充足しない物」であり、これを殺虫剤として使用するところで「発明の構成要件のすべてを充足する物」が新たに作り出されると考える余地もある。上掲大阪地判に照らしても、供給を受けたDDTを素材として，殺虫剤として使用するために何らかの手を加えることが必要であり，DDTの本来の用途に従って使用するにすぎない行為ではないと考えるならば、「生産」に該当すると考えることも可能である。

　　このような、用途発明と「生産」要件との関係を判示した裁判例は見当たらないものの、DDTの「本来の用途」とは異なる、殺虫剤という新たな用途を見出した発明である以上、殺虫剤として使用するために何らかの手を加えることも、「これに何らかの手を加えること」にあたり、「生産」要件を満たすと考える余地がある。

（イ）“使途”を特定した発明の場合
　　例えば、「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬」等、使用方法（“使途”）により特定されている物の発明の場合、化合物Ａの購入者は、化合物Ａ自体に何ら手を加えることなく、これを一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日服用しているだけであるから、「生産」要件を満たさないと考えることも可能である。
　　このような理解は、上掲大阪地判大阪地判平成23年（ワ）第7576号とも、整合的である。

　　この点、使途を標榜しないで販売した場合の化合物Ａは「発明の構成要件を充足しない物」であり、これを一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日服用するところで「発明の構成要件のすべてを充足する物」が新たに作り出されると考えることが可能であるならば、「生産」に該当すると考えることも可能であるかもしれない。

　　しかしながら、上述のとおり、“用途”を特定した発明の場合は、「殺虫剤」でない物を殺虫剤として使用するときに「殺虫剤」が新たに作り出される（「生産」される）と理解する余地があるのに対し、“使途”を特定した発明の場合の場合は、例えば「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される」という“使途”にかかわらず、化合物Ａは従前からＣ型肝炎治療薬として使われていたものであり、この発明の“使途”は投与態様を規定しているに過ぎないから、化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬という物自体は変わっておらず、特許製品が新たに作り出される（生産される）と理解することは難しいという点において、“用途”により特定されている物の発明とは異なると考えられる。
エ．小括

　　以上のとおり、“用途”を特定した発明と、“使途”を特定した発明とを対比しながら、特許法101条2号の「業として」「生産」及び「不可欠」要件について考察した。上述した考察は絶対的なものではなく、各発明によって異なり得ることは当然であり、飽くまで方向性ないし傾向を示したものと理解して頂ければ幸いである。

　　なお、特許法101条2号は「その物がその発明の実施に用いられることを知りながら」という要件もあるが、遅くとも特許権者から警告状が送付されることにより被疑侵害者はこれを知るであろうし、差止請求の関係では，間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であるから
、問題とならない場合が多い。実際、同要件が否定された判決は、１件しか見当たらない
。

（３）特許法101条1号の間接侵害について
　　≪特許法101条1号≫

　　「特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」

ア．「業として」要件

　　この要件については、特許法101条2号について上述した検討と同様である。
イ．「その物の生産に用いる物」要件

　　この要件については、特許法101条2号について上述した検討と同様である。
ウ．「のみ」要件

　　「特許法101条1号は，その物自体を利用して特許発明に係る物の生産にのみ用いる物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，『その物の生産にのみ用いる物』を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものであると考えられる。このような観点から考えれば，その物の生産に『のみ』用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要である」とされている
。

　　例えば、「DDTを含む殺虫剤」等、“用途”により特定されている物の発明であり、DDTが公知の組成物であった場合、DDTに殺虫剤以外の「経済的，商業的又は実用的な他の用途」があるか否かが問題となる。これが公知の組成物であり、従来は他の用途に使われていたのであれば、「のみ」要件を充足しない場合が多いと考えられる。

　　また、「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される…化合物ＡからなるＣ型肝炎治療薬」等、“使途”により特定されている物の発明であり、化合物Ａが公知の医薬組成物であった場合も、化合物Ａは、従来は異なる処方（“使途”）であったものを「一回当たり0.2～0.5mg/kgの量で隔日投与される」と特定したことを理由に新規性・進歩性が認められたのであれば、「のみ」要件を充足しない場合が多いと考えられる。

　　したがって、「のみ」要件は、“用途”を特定した発明も、“使途”を特定した発明も、何れの発明でも認められない場合が多いと考えられる。

Ⅲ．類型別～３．サブコンビネーションクレーム（使途を定めたクレームの一類型）⇒譲渡時に、使途を標榜することの必要性
１．“サブコンビネーション発明”とは、典型的には、２つ以上の物を組み合わせた物の発明（コンビネーション発明）を構成する個々の物の発明であり、物の使用態様として、他方の物と組み合わせて使用する態様を発明特定事項として記述した発明をいう。例えば、インクプリンタとインクカートリッジとを組み合わせたシステム（プリンタ）はコンビネーション発明であるところ、特定の構成を有するインクプリンタに組み込んで使用するという使用態様を構成要件として限定しているインクカートリッジの発明は、“サブコンビネーション発明”である。

　　“サブコンビネーション発明”は、特許庁の審査基準においても、「審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された『他のサブコンビネーション』に関する事項についても必ず検討対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」と記載されており（第III部 第2章 第4節4.1）、発明特定事項として取り扱う実務が多数である（これに反する東京地判平成22年（ワ）第24818号は、踏襲されていない。）。
　　ここで、“サブコンビネーション発明”とは、典型的には、特定の物と組み合わせて使用される態様を発明特定事項とする発明を意味するが、特定の方法に使用される態様を発明特定事項とする発明も含む概念であると理解することも可能である。

２．現在までに、“サブコンビネーション発明”について特許侵害訴訟が判決まで至り、特許権者が勝訴した事案は、以下の３件である。

（１）知財高判（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器事件」は、「ごみ貯蔵機器の上部に備えられた小室に設けられたごみ貯蔵カセット回転装置に係合され回転可能に据え付けるためのごみ貯蔵カセットであって，…前記ごみ貯蔵カセットの支持・回転のために，前記ごみ貯蔵カセット回転装置と係合するように，前記外側壁から突出する構成と，を備え，前記ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるように構成された，ごみ貯蔵カセット。」というクレーム文言について、「本件発明１における『ごみ貯蔵カセット』は，ごみ貯蔵カセット回転装置に係合されて回転可能に据え付けられ，かつ，ごみ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられる構成であることが認められるものの，特段，それ以外の用途に使用されることを排除するような記載は存在しない。」と判断しながらも、「被告の主張は，本件発明１の技術的範囲は，ゴミ貯蔵カセット回転装置から吊り下げられるような用途のゴミ貯蔵カセットに限定されるところ，イ号物件は回転装置欠落ごみ貯蔵機器にも使用されるのであるから，イ号物件を差止めの対象とすることは，公知技術の範囲についてまで権利行使を認めることになるから許されないとの趣旨とも解されるところ，被告は，本件特許発明１を実施しない用途，すなわちゴミ貯蔵用カセットをごみ貯蔵機器に吊り下げて使用しないタイプのごみ貯蔵機器（ＭＡＲＫⅡ）に限定して製造販売しているわけではなく，むしろ，自ら積極的にごみ貯蔵機器に吊り下げて使用するタイプのごみ貯蔵機器にも適合するものとしてイ号物件を製造販売しているのであり…，しかも，吊り下げて使用しないタイプの上記ＭＡＲＫⅡは平成１８年には既にその販売が終了しているのであるから…，イ号物件は，本件発明１に係る特許権を侵害するものとして，差止めの対象となるというべきである。」と判示して、サブコンビネーション発明の相手方である「ごみ貯蔵カセット回転装置」と係合しない公知の「ゴミ貯蔵カセット」に特許権が及ばないことを確認する文脈で、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことを認定している。

　　これは、被告製品である「ゴミ貯蔵カセット」が公知であることを前提とする被告の主張に対する判示であるから、サブコンビネーション発明の相手方である構成を除いた発明特定事項に特徴（従来技術との実質的な相違点となる技術事項）が認められない場合は、（直接）侵害であるために「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことが必要であると判示したものと理解できるから、上掲した“用途発明”についての検討と整合する。

（２）知財高判平成22年（ネ）第10063号「インクカートリッジ事件」は、「…記録装置に対して着脱可能な液体収納容器」というクレーム文言について、（直接）侵害が認めたが、同事案においては、被告製品が、インクカートリッジに係るサブコンビネーション発明の相手方であるインクジェットプリンタに組み込んで使用されるものであることに争いがなく、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否は争点とならなかった裁判例であるため、参考にならない。

（３）大阪地裁平成23年（ワ）第13054号「剪断式破砕機の切断刃事件」は、「…剪断式破砕機の切断刃において，前記切断刃を前記切断刃取付台に固定する前記固定ボルト孔の固定段部よりも入口側に，…固定ボルト孔の内面から半径方向に拡径する環状凹部で形成した係合部を具備させた…」というクレーム文言について、（直接）侵害が認めたが、無効の抗弁は主張されておらず、切断刃に係るサブコンビネーション発明の相手方である剪断式破砕機の構成を除いた発明特定事項に特徴が認められることを当事者が主張していなかった事案であり、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことの要否も争点とならなかった裁判例であるため、参考にならない。

（３）小括

　　以上のとおり、“サブコンビネーション発明”の特許侵害訴訟は裁判例が多くないが、知財高判（大合議）平成24年（ネ）第10015号「ごみ貯蔵機器事件」が、サブコンビネーション発明の相手方である構成を除いた発明特定事項では特徴が認められない場合には、（直接）侵害となるために「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」ことが必要であることを前提とする判示をしており、このような前提は、上掲した“用途発明”についての考察と整合する。

Ⅲ．類型別　～　４．useクレーム（スイス式クレーム）
１．スイス式クレームの歴史

　　既に医薬として公知の物質について、公知の作用とは異なる新たな作用が発見し、別の医薬としての用途を発明することを、第二医薬用途発明という。ＥＰＯは、１９８４年以前は、第二医薬用途発明は新規性がないとして拒絶していたため、物の発明としても、方法の発明としても、特許権による保護を受けることが出来なかった。
　　１９８４年１２月の欧州特許庁における拡大抗告審判の決定は、“Use of a substance or composition X for the manufacture of a medicament for therapeutic application Z.”「治療用途Ｚ用の薬剤の製造のための物質又は組成物Ｘの使用」という記載方法を認めた。同決定により「特定の治療薬の製造のための使用ないし使用方法」のクレーム記載が許容されたものであり（竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」、今村玲英子「（３）用途発明」）、かかるクレームの記載方法が日本の出願実務における特許請求の範囲の記載にも直訳的に持ち込まれたという歴史的経緯がある。

２．特許権者側に有利な議論（スイス式クレームを「製造方法の発明」と主張する方向）

（１）スイス式クレームの歴史に基づく解釈論

　　既知物質の新規な医薬的用途（第２医薬用途）を認める日本においては、かかる特許請求の範囲の記載にかかる発明の技術的範囲ないし特許権の効力は、当該新規な医薬的用途の薬剤の「製造方法の発明」もしくは「新規な用途の医薬品の発明」と実質的に同じ発明である以上、それらと同様に扱われるべきという主張が想定される。
（２）単純方法と製造方法のカテゴリーの区分が厳格でないという学説
　　中山信弘教授は、発明のカテゴリーの区分について「出願人のクレームの記載の仕方のみで決まるものではなく、まずは特許請求の範囲や明細書の記載に基づいて判断されるものの、最終的には発明の実体から、どのカテゴリーに属するか判断されることになる。しかし、現実には両者の間に明確な線を設けることは困難な場合も少なくない。」と指摘されている（中山信弘「特許法」第二版、１１４頁）。なお、同教授の「工業所有権法(上）」１１３頁においては、さらに、「特に用途発明の場合等は、両者の区別はあまり厳格になされないのが実態である」と指摘されている。
（３）外国の裁判例

　①ドイツ連邦最高裁判決（ピドロピリジン事件、1983年9月20日、OJ EPO 1/1984, p.26-41）は、公知物質の第二医薬用途発明の特許性について争われた事案であり、”Use of substance X for the treatment of disease Y”という形式のクレームを認めるに際し、Useクレームの権利範囲についても言及し、Useクレームの特許権者は、西ドイツにおいて産業としてクレームされた用途のために当該活性物質を調製したり、それを販売したり、市場に持ち込んだりしている第三者に対して有効に保護されると判示した。（但し、傍論である。）（前掲今村論文）

　②リオデジャネイロ連邦地裁（2007年12月3日）は、第二医薬用途発明を保護するためのスイス型クレームを方法クレームとみなすべきだとは考えておらず、用途を限定した生産物のクレームと考えていることを明確にした。（知財研紀要 2008、クニサワ氏の論文）

３．被疑侵害者側に有利な議論（スイス式クレームを「単純方法の発明」と主張する方向）

（１）日本特許庁における審査の運用状況等
　　前掲今村論文は、医薬の発明につき、「Ｙ疾病治療剤の製造のための物質Ｘの使用」というクレーム表現形式と、「工程Ａ～Ｅから成る、物質Ｘを有効成分とするＹ疾病治療剤治療剤の製造方法」というクレーム表現形式が可能であると説明した上で、前者は、工程を含まないため発明を短く定義できる点で製造方法のクレームと比較して有利であるが、日本の特許庁はこのクレームは単純方法の発明であり、物を生産する方法の発明であるとは扱っていないと説明する。

　　この点は、日本特許庁の平成６年改正特許法の運用（第２編特許法第３６条改正に伴う審査の運用指針）においても、「審査においては、『Ｙの製造のためのＸの使用方法』という形式の請求項に係る発明のカテゴリーは物を生産する方法の発明ではなく、方法（いわゆる単純方法）の発明であるものとして扱われる」と説明されている。
　　日本の現行審査基準においても、「『使用』及び『利用』は、『方法』のカテゴリーである使用方法を意味する用語として扱う（例えば、『物質Ｘの殺虫剤としての使用（利用）』は『物質Ｘの殺虫剤としての使用方法』を意味するものとして扱う。また、『～治療用の薬剤の製造のための物質Ｘの使用（利用）』は『～治療用の薬剤の製造のための物質Ｘの使用方法』として扱う。）。」と説明されており、上掲の平成６年改正特許法の運用と合致する。
　　上記の区別基準に照らせば、「Ｙ疾病治療剤の製造のための物質Ｘの使用」というクレームは、単純方法の発明に該当すると解され得る。
（２）日本の裁判例の不存在

　　useクレーム（スイス式クレーム）は、平成６年特許法改正以降に新たに認められたクレームであり、日本の特許権侵害訴訟において、権利解釈を判断した裁判例は存在しない。
　　したがって、日本の特許庁実務に基づいて権利付与された特許は、権利範囲も同様に解され、単純方法の発明として、その「使用」のみが実施行為と解される可能性もある。
４．結論

　　以上のとおり、日本におけるスイス式クレームの権利範囲については、裁判例が存在せず、その解釈論について確立した学説は見当たらない。

　　もっとも、日本の特許庁はこのクレームは単純方法の発明として扱っており、それを前提に審査しているので、仮に裁判所が権利範囲を画定する際にも同様に扱うならば、その実施行為は特許法２条３項２号所定のとおり、「使用」のみとなる。

　　その場合、「Ｙ疾病治療剤の製造のための物質Ｘの使用」というクレームの発明の実施行為は、Ｙ疾病治療剤の製造のために、物質Ｘを使用することに限ると解される。（特許権者としては、間接侵害の主張が考えられるが、最終製品である治療剤の販売が、物質Ｘを「使用」することの間接侵害行為に該当するとは考え難い。）
　　したがって、本件のように、「Ｙ疾病治療剤の製造のための物質Ｘの使用」という日本特許のクレームであり、Ｙ疾病治療剤の製造のために物質Ｘを使用する行為が日本国外で行われる場合は、日本国内における実施行為がないと主張する余地はある。
（参考）～イギリスの裁判例（中村敏夫「第二医薬用途クレームに関する英国判決」AIPPI 45巻3号128頁（2000）

　　イギリスの裁判所で、「炎症又は炎症に随伴する疾患を治療するための医薬製剤を製造するためのクレーム１の化合物の使用。」というクレームの権利範囲の解釈がなされた。

　　被告は、クレーム1の化合物に含まれる「エノール化合物」の互変異性体である「ケト化合物」を有効成分とする抗炎症剤を製造していたが、その製造過程で問題の「エノール化合物」等が存在することが、上記のクレームに係る特許権を侵害するか否かが問題となった（1999.5.5）。

　　特許裁判所は、活性成分の製造工程において問題の化合物が存在することは、医薬製剤の製造のための問題の化合物にあたらず、非侵害と判断した。
　　控訴裁判所は、問題のクレームは、文言どおり解釈すれば、最終の医薬製剤までの全ての製造工程でという意味で、医薬製剤の製造の間におけるクレーム１の化合物の使用をカバーしているとした（1999.7.23）。

　　これを受けて、特許裁判所は、「エノール化合物」は、製造中に限りなく微量しか存在せず、その製造も「エノール化合物」として存在するには不十分な時間しか続かないとして、非侵害と判断した（2000.2.4）。（前掲今村論文）

　　※直接は関係しないと思料されるが、数少ない関連裁判例なので、念のため掲載した。
Ⅲ．類型別　～　５．プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（ＰＢＰクレーム）
１．最高裁判決（最高裁判所平成２７年６月５日判決（第二小法廷）平成２４年（受）第１２０４号）

（１）プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（ＰＢＰクレーム）の技術的範囲の解釈　～　物同一性説
「(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は，これに基づいて，特許発明の技術的範囲が定められ（特許法７０条１項），かつ，同法２９条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される（最高裁昭和６２年（行ツ）第３号平成３年３月８日第二小法廷判決・民集第４５巻３号１２３頁参照）という役割を有しているものである。そして，特許は，物の発明，方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ，特許が物の発明についてされている場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。 

 したがって，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。」

（２）プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（ＰＢＰクレーム）と明確性要件（特許法３６条６項２号）との関係

「(2) ところで，特許法３６条６項２号によれば，特許請求の範囲の記載は，『発明が明確であること』という要件に適合するものでなければならない。特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものであるところ（特許法１条参照），同法３６条６項２号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要求しているのは，この目的を踏まえたものであると解することができる。この観点からみると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に，その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば，これにより，第三者の利益が不当に害されることが生じかねず，問題がある。すなわち，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において，その製造方法が記載されていると，一般的には，当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか，又は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり，特許請求の範囲等の記載を読む者において，当該発明の内容を明確に理解することができず，権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり，適当ではない。 

他方，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては，通常，当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが，その具体的内容，性質等によっては，出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり，特許出願の性質上，迅速性等を必要とすることに鑑みて，特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど，出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。そうすると，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法を記載することを一切認めないとすべきではなく，上記のような事情がある場合には，当該製造方法により製造された物と構造，特性等が同一である物として特許発明の技術的範囲を確定しても，第三者の利益を不当に害することがないというべきである。

以上によれば，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

「以上と異なり，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，そのような特許請求の範囲の記載を一般的に許容しつつ，その特許発明の技術的範囲は，原則として，特許請求の範囲に記載された製造方法により製造された物に限定して確定されるべきものとした原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，本判決の示すところに従い，本件発明の技術的範囲を確定し，更に本件特許請求の範囲の記載が上記４(2)の事情が存在するものとして『発明が明確であること』という要件に適合し認められるものであるか否か等について審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。」

・裁判官千葉勝美の補足意見 ～ （省略）
・裁判官山本庸幸の意見 ～ （省略）
２．重要審決①＜平成28年3月15日（訂正2016-390005）＞【PBPクレームから製造方法への訂正を認めた審決】
（１）審決要旨
　請求項１を、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有し、該発泡シリコーンゴムは発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成したものであることを特徴とする電子写真装置用の熱定着装置に用いられる定着部材。」から、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法であって、該発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成することを特徴とする定着部材の製造方法。」に訂正することを求める訂正審判請求が認容された。
　訂正の目的は、「明瞭でない記載の釈明」である。
　実質上拡張し、又は変更がないことについては、①訂正前後の発明の「課題」が同じであること、及び、②訂正後発明の「実施」に該当する行為が、訂正前発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないことが認定されている。
（２）若干の考察

　本訂正審決は、（物の発明である）ＰＢＰクレームから製造方法へカテゴリーを変更する訂正を認めた初めての審決である。
　特許庁が、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、『物』の発明から『物を生産する方法』の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、ご注意ください。」とアナウンスしているとおり、個別の事案において、上記①②を検討する必要があるが、“カテゴリー変更”自体を理由として「実質上拡張し、又は変更」とは判断されない運用となったことにより、既に特許化されているＰＢＰクレームの明確性要件違反を克服する途が開かれたと評価できる。
　もっとも、本審決はあくまで個別の事案において訂正要件を認めた一事例であり、一般的な射程が不明確である以上、依然として個別具体的な事案における実際のチャレンジが必要である。
（３）審決の抜粋
（１）訂正の目的について
…「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第２号にいう『発明が明確であること』という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である」（最高裁第二小法廷判決平成２７年６月５日（平成２４年（受）第１２０４号））と判示されている。…
　訂正事項１は、「発明が明確であること」という要件を欠くおそれがある訂正前請求項１を、「基材と、発泡シリコーンゴムからなる弾性層と、表層とをこの順に有する、電子写真装置用の熱定着装置に用いる定着部材の製造方法」として、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成すること」を特定する訂正後請求項１に訂正するものであって、「発明が明確であること」という要件を満たすものである。
　したがって、当該訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。
ア　発明が解決しようとする課題とその解決手段について
…訂正前の本件特許明細書の段落【０００８】～【００１１】の記載から、訂正前請求項１発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコーンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させて形成」することである。
　一方、訂正後の本件特許明細書の段落【０００８】～【００１１】の記載から、訂正後請求項１発明の課題は、「長期にわたって使用した場合にも、定着部材の弾性層の硬度の低下を小さくする」ことであり、その解決手段は「発泡シリコーンゴムからなる弾性層」について、「発泡シリコーンゴムを、発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化して形成」することである。
　してみると、訂正前請求項１発明と訂正後請求項１発明の課題には、何ら変更はなく、訂正前請求項１発明と訂正後請求項１発明における課題解決手段も、実質的な変更はない。
　したがって、訂正後請求項１発明の技術的意義は、訂正前請求項１発明の技術的意義を実質上拡張し、又は変更するものではない。
イ　訂正による第三者の不測の不利益について
…特許法第２条第３項第１号に規定された「物の発明」（訂正前請求項１発明）及び第３号に規定された「物を生産する方法の発明」（訂正後請求項１発明）の実施について比較する。
　「物の発明」の実施（第１号）とは、「その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」であり、「物を生産する方法」の実施（第３号）とは、「その方法の使用をする行為」（第２号）のほか、その方法により生産した「物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」である。ここで、「物を生産する方法」の実施における「その方法の使用をする行為」とは、「その方法の使用により生産される物の生産をする行為」と解されることから、「物の発明」の実施における「その物の生産」をする行為に相当する。
　すると、「物の発明」の実施においては、物の生産方法を特定するものではないのに対して、「物を生産する方法の発明」の実施においては、物の生産方法を「その方法」に特定している点で相違するが、その実施行為の各態様については、全て対応するものである。
　そして、訂正前請求項１発明は、「発泡剤としてシリカゲルを含む液状シリコーンゴム混和物を発泡および硬化させ」るという製造方法（以下「特定の製造方法」という）により「定着部材」という物が特定された「物の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」に加え、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」と同一の構造・特性を有する物も、特許発明の実施に含むものである。
　一方、訂正後請求項１発明は、上記特定の製造方法により「定着部材の製造方法」という方法が特定された「物を生産する方法の発明」であるから、前記特定の製造方法により製造された「定着部材」を、特許発明の実施に含むものである。
　したがって、訂正後請求項１発明の「実施」に該当する行為は、訂正前請求項１発明の「実施」に該当する行為に全て含まれるので、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれはないから、訂正前請求項１発明の「実施」に該当する行為を実質上拡張し、又は変更するものとはいえない。

３．重要審決②＜平成28年7月11日（訂正2015－380132）＞【PBPクレームから、製造方法を削除した物の発明への訂正を認めた審決】
	　(1) 訂正事項１

	　ア　特許請求の範囲の【請求項１】に，「二色性物質を配向させたポリビニルアルコール系樹脂からなる連続ウェブの偏光膜であって，

	非晶性エステル系熱可塑性樹脂基材に製膜されたポリビニルアルコール系樹脂層を含む積層体が空中補助延伸とホウ酸水中延伸とからなる２段延伸工程で延伸されることにより，１０μｍ以下の厚みにされたものであり，かつ，

	単体透過率をＴ，偏光度をＰとしたとき，」及び

	「の条件を満足する光学特性を有するようにされたものである

	ことを特徴とする偏光膜。」とあるのを，それぞれ，

	「二色性物質であるヨウ素を吸着し，配向させたポリビニルアルコール系樹脂からなる連続ウェブの偏光膜であって，

	厚みが１０μｍ以下のホウ酸で架橋された結節点を有する縦一軸延伸フィルムであり，かつ，単体透過率をＴ，偏光度をＰとしたとき，」及び

	「の条件を満足する光学特性を有するようにポリビニルアルコール分子が高次に配向され，前記吸着されたヨウ素がポリヨウ素イオン錯体として一方向に高次に配向したことを特徴とする偏光膜。」に訂正する。


	２　特許法１２６条１項ただし書について

	　(1) 訂正事項１

	　ア　訂正事項１のうち，請求項１についての訂正

	　最高裁平成２４年（受）第１２０４号平成２７年６月５日第二小法廷判決には，次のとおり記載されている（以下「判例」という。）。

	「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

	 

	　そこで，判例を訂正前請求項１の記載にあてはめて検討すると，以下のとおりとなる。

	　(ア)まず，訂正前請求項１には，「二色性物質を配向させたポリビニルアルコール系樹脂からなる連続ウェブの偏光膜であって，」と記載されている。ここで，「偏光膜」は「物」であるから，この記載は，「偏光膜」という「物」についての記載である。続いて，訂正前請求項１には，「非晶性エステル系熱可塑性樹脂基材に製膜されたポリビニルアルコール系樹脂層を含む積層体が空中補助延伸とホウ酸水中延伸とからなる２段延伸工程で延伸されることにより，１０μｍ以下の厚みにされたものであり，かつ，…の条件を満足する光学特性を有するようにされたものである…偏光膜。」と記載されている。この記載も，文章全体としてみると，「偏光膜」という「物」についての記載である。

	　そうしてみると，訂正前請求項１は，その全体の記載からみて，偏光膜という「物」について記載したものであるから，訂正前発明１についての特許は，「物の発明」についての特許である。

	　(イ)次に，訂正前請求項１には，「非晶性エステル系熱可塑性樹脂基材に製膜されたポリビニルアルコール系樹脂層を含む積層体が空中補助延伸とホウ酸水中延伸とからなる２段延伸工程で延伸される」と記載されている。

	　ここで，「空中補助延伸とホウ酸水中延伸とからなる２段延伸工程で延伸される」という記載は，延伸が，「空中補助延伸」と，その後の「ホウ酸水中延伸」の２段階で行われることを規定する記載である。よって，この記載は，偏光膜の製造に関する，経時的な要素の記載である。また，「空中補助延伸」の「空中補助」及び「ホウ酸水中延伸」の「ホウ酸水中」は，ともに，延伸が，「空中」で「補助」的に行われること，及び「ホウ酸水中」で行われることを規定する記載である。よって，この記載は，偏光膜の製造に関する，技術的な条件が付された記載である。さらに，「非晶性エステル系熱可塑性樹脂基材に製膜されたポリビニルアルコール系樹脂層を含む積層体」という記載は，延伸の対象となる物が，単なるポリビニルアルコール系樹脂の単層体ではなく，前記積層体であることを規定する記載である。よって，この記載は，偏光膜の製造に関する，技術的な特徴が付された記載である。

	　そうしてみると，訂正前請求項１には，物の発明についての特許に係る特許請求の範囲に，その物の製造方法（以下「本件製造方法」という。）が記載されている。

	　(ウ)したがって，判例を訂正前請求項１の記載にあてはめてみると，訂正前請求項１の記載は，特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するとはいえないおそれがある。

	　これらを前提にして，請求項１についての前記「第１」３(1)アの訂正についてみると，この訂正は，本件製造方法の記載を含む訂正前請求項１の記載を，本件製造方法の記載のない訂正後請求項１の記載に訂正するものである。また，請求項１についての訂正は，いずれも，本件製造方法の記載に替えて，本件製造方法によって得られる偏光膜の構造，特性等を記載したものである。

	　したがって，訂正事項１のうち，請求項１についての訂正は，明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。


Ⅲ．類型別　～　６．効果をクレームアップしたクレーム（進歩性判断と絡むトピック）
請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められる類型の考察
１．請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例
<1-1> 知財高判平成22年（行ケ）第10055号「血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤事件」
≪発明の要旨≫
　「…を必須成分とする，血管内膜厚を減少させることを特徴とする血管老化抑制剤。」

≪判旨（抜粋）≫
　引用発明及び本件補正発明は，いずれも物の発明であるところ，相違点３に係る本件補正発明の構成である「血管内膜を減少させる」ことは，発明の作用効果に関する事項であって，本件補正発明を物の観点から特定するものではない。したがって，「血管内膜を減少させる」との記載の有無は，物の発明である引用発明と本件補正発明との実質的な相違点とはいえない。
　以上に対して原告は，本件補正発明が「血管内膜を減少させる」こと，すなわち粥状動脈硬化症に対する予防及び治療という，引用発明が提供していない医薬用途を提供するものである旨を主張する。しかしながら，引用例が粥状動脈硬化症をも対象としていることは前記のとおりであるから，原告の上記主張は，「血管内膜を減少させる」ことが引用発明と本件補正発明との相違点たり得ないことを離れてみても，主張自体失当といわなければならない。
<1-2> 知財高判平成23年（行ケ）第10050号「抗骨粗鬆活性を有する組成物事件」
≪発明の要旨≫
　「カルシウム，キトサン，プロポリスを配合したことを特徴とする抗骨粗鬆活性を有する組成物。」

≪判旨（抜粋）≫
　本願発明における「抗骨粗鬆活性を有する」との記載は，「物」の発明である本願発明の抗骨粗鬆活性という性質を記載したにすぎないものであり，また，引用例Ａの「カルシウム吸収促進性」の記載も，引用発明の組成物が有する性質を記載しているにすぎず，いずれも「物」としての組成物を更に限定したり，組成物の用途を限定するものではないから，これらの記載の相違は実質的な相違点とは認められず，…審決の判断に誤りはない。
　２．請求項中に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例
<2-1> 東京高判平成15年9月24日（平成14年（行ケ）第342号）
≪発明の要旨≫
「亜酸化銅と化１：【化１】（省略）（式中，ｎは１又は２である。）で表される２－ピリジンチオール－１－オキシドの銅塩を有効成分として含有することを特徴とするゲル化せず長期保存が可能な防汚塗料組成物。」

　「亜酸化銅」と「【化１】…で表される２－ピリジンチオール－１－オキシドの銅塩」の上位概念に属する「ピリジンチオールオキシドの金属塩」を組み合わせることが示唆された防泥塗料が開示された引例に基づいて新規性なしとして特許を取り消した決定を、「ゲル化せず長期保存が可能」というクレーム文言は構成要件であるから、選択発明の有無を判断すべきとして取り消した。

<2-2> 知財高判平成19年1月30日（平成17年（行ケ）第10860号）
≪発明の要旨≫
「Cu0.3 ～ 0.7 重量％，Ni0.04 ～ 0.1重量％，残部Snからなる，金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上したことを特徴とする無鉛はんだ合金」
≪判旨（抜粋）≫
　甲1 明細書には，Sn-Ni-Cu の3 元素からなるPb フリーはんだが記載されており，Cu0.5 ～ 0.7％，Ni0.04～ 0.1％，残部Sn の範囲で，その組成が本件発明1と重複する。しかし，前記（1），（2）で述べたとおり，本件発明1 の解決課題は，「はんだ付け作業中にCu 濃度が上昇した場合に，Sn とCu の不溶解性の金属間化合物が形成され，はんだ浴中に析出したり，ざらざらした泥状となってはんだ浴底に溜まったりして，はんだの流動性を阻害すること」であって，本件発明1 は，その解決課題をNi を添加することによって解決したものであり，そのような意味で，本件発明1 は「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した」ものである。
　これに対し，…甲1 明細書発明においてNi を0.01重量％以上添加するのは，耐電極喰われ性を向上させるためであって，それ以外にNi を添加する理由は甲1 明細書には記載されておらず，甲1 明細書発明は，本件発明1 にいう「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した」ものではない。
　したがって，この点において，本件発明1 は甲1明細書発明と同一であるということができないから，本件発明1 は甲1 明細書発明と，「金属間化合物の発生を抑制し，流動性が向上した」点において同一でないとする審決の判断に誤りはない。
<2-3> 知財高判平成25年9月30日（平成24年（行ケ）第10373号）
≪発明の要旨≫
「…前記バリア層におけるクロム含有率を１５～５０重量％とすることにより，前記バリア層の溶出によるマイグレーションを抑制することを特徴とする半導体装置。」
≪判旨（抜粋）≫
　原出願日当時，当業者において，半導体キャリア用フィルムにおいて，端子間の絶縁抵抗を維持するため，マイグレーションの発生を抑制する必要があると考えられていたこと，マイグレーションの発生を抑制するため，吸湿防止のための樹脂コーティングを行ったり，水に難溶な不動態皮膜を形成したり，半導体キャリア用フィルムを高温高湿下におかないようにしたりする方法が採られていたことは認められる。
　しかし，原出願日当時，本件発明１のように，ニッケル－クロム合金からなるバリア層におけるクロム含有率を調整することにより，バリア層の表面抵抗率・体積抵抗率を向上させ，また，バリア層の表面電位を標準電位に近くすることによって，マイグレーションの発生を抑制することについて記載した刊行物，又はこれを示唆した刊行物は存在しない。そうすると，甲２文献に接した当業者は，原出願日当時の技術水準に基づき，引用発明において本件発明１に係る構成を採用することにより，バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは，予測し得なかったというべきである。

<2-4> 知財高判平成26年7月17日（平成25年（行ケ）第10324号）「誘導体磁気及びこれを用いた誘導体共振器事件」大須賀裁判長（※同日付けで同一裁判体により出された、同一特許に係る無効の抗弁を排斥した知財高判平成26年（ネ）第10018号との対比的検討も重要である。
）

　同裁判例は、引用文献記載の発明を追試した無効審判請求人の立証が成功し、仮に引用例の開示が無効審判請求人の主張どおりとしても、１ＧＨｚでの誘電特性（Ｑ値）が４００００以上という効果に係る構成要件が相違点であるとした上で、結論として、容易想到性を否定した。

≪発明の要旨≫
　「金属元素として少なくとも稀土類元素（Ｌｎ：但し，Ｌａを稀土類元素のうちモル比で９０％以上含有するもの），Ａｌ，Ｍ（ＭはＣａおよび／またはＳｒ），及びＴｉを含有し，

　組成式をａＬｎ2ＯX・ｂＡｌ2Ｏ3・ｃＭＯ・ｄＴｉＯ2（但し，３≦ｘ≦４）と表したときａ，ｂ，ｃ，ｄが，

　　０．０５６≦ａ≦０．２１４

　　０．０５６≦ｂ≦０．２１４

　　０．２８６≦ｃ≦０．５００

　　０．２３０＜ｄ＜０．４７０

　　ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ＝１
を満足し，結晶系が六方晶および／または斜方晶の結晶を８０体積％以上有する酸化物からなり，前記Ａｌの酸化物の少なくとも一部がβ－Ａｌ2Ｏ3および／またはθ－Ａｌ2Ｏ3の結晶相として存在するとともに，前記β－Ａｌ2Ｏ3および／またはθ－Ａｌ2Ｏ3の結晶相を１／１０００００～３体積％含有し，１ＧＨｚでのＱ値に換算した時のＱ値が４００００以上であることを特徴とする誘電体磁器。」
≪判旨（抜粋）≫
　…仮に，甲４報告書の結果から甲１発明の試料Ｎｏ．３５の結晶構造の確認ができたとして，甲１公報には，斜方晶型固溶体相である均一なマトリックス相と，０．０７体積％のβ－Ａｌ2Ｏ3構造の第二相を有し，Ｑ値が３９０００である試料Ｎｏ．３５の誘電体磁器が開示されていると認定できると仮定すると，本件発明１とは，Ｑ値が４００００以上であるか否かの点でのみ相違することになる。

　念のため，この場合について検討するに，甲１公報には，前記２認定のとおり，高Ｑ値の誘電体磁器組成物を提供することを目的とすることが記載されているところ，前記認定のとおり，甲１１文献によれば，β－Ａｌ2Ｏ3はＱ値を低下させるものであることが知られていたから，このようなβ－Ａｌ2Ｏ3を含む上記結晶構造を有する試料Ｎｏ．３５の誘電体磁器において，Ｑ値を向上させるには，β－Ａｌ2Ｏ3を含まない結晶構造とすることが，当業者にとって自然な選択といえる。しかしながら，このようにβ－Ａｌ2Ｏ3を含まない結晶構造とすれば，本件発明１における結晶構造に関する構成を充たさないものとなる。また，甲４報告書の結果から，甲１公報の試料Ｎｏ．３５の誘電体磁器が，β－Ａｌ2Ｏ3を含む上記結晶構造を有するものであることが判明したとしても，上記結晶構造を有することの技術的意義は不明であるから，Ｑ値を向上させるにあたり，Ｑ値を低下させるβ－Ａｌ2Ｏ3をあえて少量だけ存在させる理由も見当たらない。

　また，誘電体磁器の製造方法や製造条件を調整することにより，Ｑ値を向上し得ることが考えられるものの，上記結晶構造を有する試料Ｎｏ．３５の誘電体磁器において，どのように調整すればＱ値を向上し得るかは不明であり，さらに，そのような調整により誘電体磁器の結晶構造も変化し，本件発明１における結晶構造に関する構成を満たさないものとなってしまう場合もあると考えられる。そうすると，本件発明１は，上記結晶構造を有し，Ｑ値が３９０００である試料Ｎｏ．３５の誘電体磁器に基づいて，容易に想到することができたものとは言い難い。

※知財高判平成23年1月31日（平成22年（行ケ）第10122号）「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤事件」は、「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである」という効果がクレームアップされていた事例であるが、オキサリプラティヌムの水溶液の「ｐＨが４．５ないし６」という数値限定に係る構成の容易想到性が否定されて維持審決が維持されたものであり、クレームアップされた効果が相違点として判断された事例ではないから、ここでは取り上げない。

※知財高判平成26年9月10日（平成25年（行ケ）第10209号）「血管内膜の肥厚抑制剤及び血管内皮機能改善剤事件」（清水裁判長）は、「Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として含有し，血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤」という特許請求の範囲に係る発明について、「本願優先日当時においては，ＡＣＥ阻害剤が血管内皮の収縮・拡張機能改善作用，血管内膜の肥厚抑制作用を示した実例はあるものの，ＡＣＥ阻害剤であれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず，個々のＡＣＥ阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは，各別の実験によって確認しなければ分からないというのが，当業者の一般的な認識であったものと認められる。」と判示して、拒絶審決を取り消した裁判例であり、効果のクレームアップが奏功した事例と理解する余地もある。
　なお、拒絶審決は、本願発明と引用例との相違点について「薬剤の用途が，補正発明においては『血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤』であるのに対し，引用発明においては『ＡＣＥ阻害活性を示す，抗高血圧剤』である点」と認定しており、同発明の「血管内皮機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤」という構成要件は、効果をクレームアップした類型ではなく、用途発明と理解している。

　しかしながら、「血管内皮機能改善剤」「血管内膜の肥厚抑制剤」という特許請求の範囲の文言でない以上、特許請求の範囲の末尾が「剤」であるから医薬品・医薬部外品・機能性食品等の人体に摂取するという意味で用途であるとしても、侵害訴訟における充足論の場面に至っては、イ号製品において「血管内皮機能改善剤」「血管内膜の肥厚抑制剤」という用途が掲げられているか否かは関係なく、「少なくとも一方の作用を有する」か否かの立証問題となる筈であるから、同発明も、（用途発明という側面もあるとしても、）効果のクレームアップが奏功した事例と理解できる。
　３．考察（審査基準の理解を含む）
　2015年9月改訂審査基準には、「その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合この場合は、請求項中に機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載があったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。」と説明するとともに、請求項に記載された「効果」が発明特定事項とならない具体例として、「例1：抗癌性を有する化合物X」及び「例2：高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC 積分回路」を挙げている。

　審査基準、上記１項に紹介した請求項に記載された「効果」が発明特定事項と認められなかった裁判例２件（上記<1-1>及び<1-2>判決）、上記２項に紹介した請求項に記載された「効果」が発明特定事項と認められた裁判例４件（上記<2-1>～<2-4>判決）は、一見すると結論が分かれているようにも見えるが、以下のとおり整合的に理解することも可能である。

　すなわち、引用文献に本願発明の具体的な物質が記載されていない（上位概念しか記載されていない）ため、“選択発明”の余地がある場合は、（「ゲル化せず長期保存が可能」という性質のように）作用・効果・性質等をクレームアップすると発明特定事項となり、当該構成要件（選択性）の容易想到性が問題となる。

　上記２項に紹介した請求項中の「効果」の記載が発明特定事項と認められた裁判例を見ると、<2-1>判決は、引用例に記載された物質が上位概念であり選択発明の余地があった事案であるし、<2-2>及び<2-3>判決は数値限定という一種の選択発明であった。（当然のことながら“選択”に進歩性が認められるかは別問題である。）また、<2-4>判決は、引用例が「Ｑ値が４００００以上」という「効果」を奏しない以上、特許請求の範囲で明示的には特定されない構成が相違するという事案であった。 ⇒ 何れの発明も、選択発明の余地があり、少なくとも新規性が認められる事案であった。
　これに対し、審査基準に挙げられている上記「例1」及び「例2」も、上記１項に紹介した請求項中の「効果」の記載が発明特定事項と認められなかった<1-1>判決及び<1-2>判決における各発明も、引用例が、本願発明と同一であるか下位概念であり、選択発明の余地が無く、新規性が認められない事案であった。
　したがって、特許権者/特許出願人としては、本願発明と引用例との（包含）関係を見極めた上で、戦略的に請求項中に「効果」をクレームアップする補正/訂正を検討する価値がある。
　特に、効果が「特許請求の範囲の構成を採用することにより必然的に生じるものとまではいえない」場合は、顕著な効果が否定されるため（知財高判平成19年12月26日（平成19年（行ケ）第10109号））、尚更、請求項中に「効果」をクレームアップする意義があると思われる。
Ⅲ．類型別　～　７．数値限定・パラメータ発明（進歩性判断と絡むトピック）
１．数値限定／パラメータ発明の進歩性が認められた裁判例（29条の2違反がないと認められた裁判例を含む）
【拙稿「進歩性判断における「異質な効果」の意義－容易想到性判断における『課題』と『異質な効果』との融合的理解－」別冊パテント第15号、39頁】
（１）臨界的意義が認められた裁判例


①平成17年（行ケ）第10503号「半導体装置テスト用プローブガード事件」


②平成7年（行ケ）第169号、


③平成1年（行ケ）第131号、


④平成4年（行ケ）第12号）
（２）「異質な効果」（＝引用例と異なる「目的」、「課題」、「技術的知見」、「観点」）を認めた裁判例
<1>新たな知見（公知文献に記載のないメカニズム）に基づいて数値限定したこと（平成24年（行ケ）第10373号）
<2>数値範囲を決定するために着目した課題が、本願発明と先願基礎発明とで異なること（平成24年（行ケ）第10433号）≪※29条の2≫
<3>複数の数値限定が連携して作用効果を奏する以上、一つの数値限定のみを機能性評価しても無意味である（平成24年（行ケ）第10165号）
<4>引用例に当該特性パラメータの記載がないこと（平成23年（行ケ）第10139号）
<5>本件発明と引用発明とは、解決すべき技術的課題も異なるし、表面拡大要素の材料に炭素含有率が小さい炭素鋼を採用した趣旨も異なる（平成22年（行ケ）第10063号）
<6>引用例と異なる材質で効果を達成、効果の予測困難性（平成21年（行ケ）第10366号）

<7>刊行物に、当該パラメータに着目する示唆がないこと（平成20年（行ケ）第10035号）
<8>引用例に記載も示唆もない観点（パラメータ）に着目した（平成21年（行ケ）第10330号）

<9>数値限定された｢物｣を製造できたこと自体に技術的意義を認めた（平成19年（行ケ）第10430号）（※平成14年（行ケ）第418号同旨）
<10>特定の対象物に特有の課題を解決するための手段として、特定の数値を所定の範囲に制限したものであること（平成19年（行ケ）第10147号）
<11>新たな技術的知見を見出し、その観点から数値限定を行ったものであり、この点に関し刊行物に記載も示唆もなかったこと（平成19年（行ケ）第10298号）
<12>当該発明は、従来見られなかった新たな技術的思想に基づくものであること（平成17年（行ケ）第10445号）
<13>特定の対象物において当該パラメータに着目すべき動機付けが存在しておらず、かつ、当該パラメータを達成するための具体的な手段が当業者に知られていなかったこと（平成17年（行ケ）第10222号）
<14>特定の場合において課題を解決する手段が、証拠に示されていないこと（平成17年（行ケ）第10109号）
<15>当該数値限定が、特定の課題を解決し、所期の効果を得るという技術的意義を有するものであり、かつ、当該課題が新規なものであること（平成17 年（行ケ）第10112 号）
<16>刊行物に開示されたという数値範囲（20～100μm）のうち、本願発明と重複する範囲（20～30μm）の厚さにより必要な特性（ヒートシール強度）を得られるのは、本願発明と異なる製法（ドライラミネート法）による場合のみであり、本願発明の製法（押し出し法）による場合は少なくとも本願発明の数値範囲を超える厚さ（30μm以上）が必要であることから、刊行物には、本願発明の数値範囲（13～30μm）が実質的に開示されていないこと（平成12年（行ケ）第446号）【※決定取消事由は、一致点の認定誤り】
<17>（当該発明と刊行物記載の発明との間で、特定の数値限定に着目すると数値範囲が一部重複する場合であっても、）両者は適用される場面が相違するから、両者は技術的意義が異なること（平成6年（行ケ）第267号）（※審決取消事由は、一致点の認定誤り）
<18>刊行物から予測できない課題を見出し、従来の技術常識と異なる数値範囲を限定したことにより「異質な効果」が認められること（平成6年（行ケ）第58号）
<19>解決しようとする課題及びその解決手段を異にしていること（平成6年（行ケ）第1号）
<20>（当該発明と刊行物記載の発明との間で、特定の数値限定に着目すると数値範囲が一部重複する場合でも、）刊行物に、本願発明の作用効果を意図して特定の数値に設定したことは開示も示唆も無いこと（平成6年（行ケ）第30号）
<21>（当該発明と刊行物記載の発明との間で、特定の数値限定に着目すると数値範囲が一部重複する場合でも、）当該発明は他の構成要件に係る数値限定を確実に設定できるものとして選定されているから、両者は技術的意義が異なること（平成2年（行ケ）第269号）
<22>当該数値限定に係る構成のみならず他の構成と配合することによって効果を得たものであること（平成2年（行ケ）第111号）
<23>刊行物に開示も示唆もない知見に基づく数値限定（昭和62年（行ケ）第247号）
<24>両発明の（反応温度に関する）数値限定は異なる目的に基づき選定された（昭和59 年（行ケ）第180 号）【※2006年6月改訂審査基準に引用されていた裁判例】
<25>刊行物には、本願発明と同程度の効果を奏する技術的思想まで開示するということはできない（昭和57年（行ケ）第14号）

※知財高判平成24年（行ケ）第10241号「医療用ゴム栓組成物事件」においては、「質量平均分子量」、「パラフィン系オイル及びポリオレフィンの配合量」、「組成物の硬さ」の数値限定のみならず、「ベースポリマーの種類」も相違点となっていたため、検討対象外とした。
（３）数値限定／パラメータという（具体的な数値範囲等である）発明の“構成”自体の容易想到性が「動機付け」の欠如等により否定されるという論理で、進歩性が認められた裁判例
<1> 知財高判平成26年12月24日（平成26年（行ケ）第10045号）富田裁判長
<2> 知財高判平成25年12月25日（平成25年（行ケ）第10076号）設樂裁判長

<3> 知財高判平成25年12月5日（平成25年（行ケ）第10019号）富田裁判長

<4> 知財高判平成25年3月21日（平成24年（行ケ）第10239号）土肥裁判長

<5> 知財高判平成25年3月21日（平成24年（行ケ）第10262号）塩月裁判長
<6> 知財高判平成23年1月31日（平成22年（行ケ）第10122号）「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤事件」飯村裁判長
<7> 知財高判平成21年4月15日（平成20年（行ケ）第10300号）飯村裁判長

<8> 知財高判平成21年3月12日（平成20年（行ケ）第10205号）中野裁判長
２．上記裁判例で進歩性が認められた特許権に基づく特許侵害訴訟は、何れも、特許権者が敗訴している。
東京地判平成27(ワ)1025　進歩性×
　サントリーVSアサヒのノンアルコールビールについての特許権侵害事件。（請求項）「エキス分の総量が０．５重量％以上２．０重量％以下であるノンアルコールのビールテイスト飲料であって，ｐＨが３．０以上４．５以下であり，糖質の含量が０．５ｇ／１００ｍｌ以下である，前記飲料。」
（判旨）公然実施発明１に接した当業者において飲み応えが乏しいとの問題があると認識することが明らかであり，これを改善するための手段として，エキス分の添加という方法を採用することは容易であったと認められる。そして，その添加によりエキス分の総量は当然に増加するところ，公然実施発明１の０．３９重量％を０．５重量％以上とすることが困難であるとはうかがわれない。
知財高判平成20(行ケ)10490　平成21年09月17日　進歩性×
（判旨）本件明細書には，本件発明１における数値範囲の臨界的意義についての具体的な記載はされておらず，また，塩素原子含有量は，上限値である１０ｐｐｍ以下だけが記載され，下限値が特定されていないものであって，これらによれば，本件発明１における塩素原子含有量の数値限定の意義は，塩素原子がポリカーボネート樹脂中に少なければ少ないほど，塩素原子の影響による半導体ウエーハの汚染を低減でき，本件発明１の目的達成に適しているというものにすぎないといわざるを得ない。
知財高判平成17(行ケ)10506　平成20年02月21日　進歩性×
（判旨）そうすると，誘電体バリア放電ランプの寿命が約１０００時間とされる（甲８，２９頁右欄「3.3 寿命」の欄）ところ，使用当初の特定ＯＨ基の割合が０．３６以上か否かにかかわらず，数１０時間程度の照射で０．３６以下という本件発明１の要件を満たすことになるので，本件発明を特定するに当たり，特定ＯＨ基の割合を０．３６以下と規定したことは，使用につれて変化する特定ＯＨ基の割合について，単に，使用中のある時点（寿命と対比して，使用開始から相当短い時点）の数値を特定したにすぎないことになり，真空紫外光の石英ガラス自身による吸収を良好に抑えるとともに紫外線照射によるダメージを軽減することができるといった，本件明細書記載の格別の技術的意義を生ずるような特定とはいえず，単なる設計的事項以上のものということはできない。
①平成17年（行ケ）第10503号（臨界的意義あり）「半導体装置テスト用プローブガード事件」

特許第３２７９２９４号、平１９（ネ）１０１０２号　進歩性欠如、先使用権あり

（請求項）「先端部を半導体装置の電極パッドに押圧し，上記先端部と上記電極パッドを電気的接触させて，半導体装置の動作をテストする半導体装置のテスト用プローブ針において，上記プローブ針は側面部と先端部から構成され，上記先端部は球状の曲面であり，上記曲面の曲率半径ｒを１０≦ｒ≦２０μｍ，表面粗さを０．４μｍ以下としたことを特徴とする半導体装置のテスト用プローブ針。」

⇒・「曲率半径」の限定は、設計事項であり、効果は予測可能であるから「顕著な効果」は否定。

　・「表面粗さ」の限定は、公知文献に記載されていた６種類の処置のいずれでも０．４μｍ以下となる。「表面粗さ」を小さくすることが望ましいことは周知であった。

<9>数値限定された｢物｣を製造できたこと自体に技術的意義を認めた（平成19年（行ケ）第10430号）「高純度アカルボース」

特許第2502551号、平成19(ワ)26761　⇒　新規性喪失、実施可能要件違反

（請求項）「水とは別に約９３重量％以上のアカルボース含有量を有する精製アカルボース組成物」

（判旨抜粋⇒進歩性×）「乙２文献及び乙３文献に記載されたアカルボースの比活性は，７７，７００ＳＩＵ／ｇであって，前記の方法で算出された純度１００重量％のアカルボースの比活性約７７，６６１ＳＩＵ／ｇの値と極めて近接していることからすれば，その純度は，厳密には確定できないとしても，１００重量％又はそれに極めて近接したものであると認められる。
　もっとも，乙２文献及び乙３文献には，アカルボースの純度は記載されておらず，本件特許の出願前にアカルボースの純度を算定することができたと認めるに足る証拠はないから，乙２文献及び乙３文献に記載された７７，７００ＳＩＵ／ｇの比活性を有するアカルボースの純度は，本件特許の出願前には不明であったといわざるを得ない。
　しかしながら，「精製アカルボース組成物」におけるアカルボース以外の成分が不純物であることに照らせば，比活性値が高いほど，それに比例してアカルボースの純度も高くなるものと解され，そのことは当業者であれば容易に想定できるものであると認められる（原告自身，比活性がアカルボースの含有量の推認の手がかりになることは認めている。）ところ，乙１文献に記載された比活性６８，０００ＳＩＵ／ｇのアカルボースに対して，乙２文献及び乙３文献に記載された比活性７７，７００ＳＩＵ／ｇのアカルボースは，阻害比活性が高いことから，より純度の高いものと認識されることが明らかである。そして，比活性７７，７００ＳＩＵ／ｇという特性を有するアカルボースが，本件特許の出願前に存在した以上，本件特許の出願後に，その特性に基づく純度（１００重量％又はそれに極めて近接した純度）の算出が可能になったとしても（その算出方法に相応の技術的意義があることは別として），比活性により規定されるアカルボースと当該純度のアカルボースが物質として同一であることを否定するのは，不合理といわざるを得ない。
　以上のことからすると，純度１００重量％又はそれに極めて近接した純度のアカルボースが乙２文献及び乙３文献に記載されていたものと認めるのが相当といえる」

（判旨抜粋⇒実施可能要件×）「そして，実施例が１０例記載されているが，この１０例の実施例のうち，アカルボースの純度の最高値は，実施例８及び１０における「乾燥物質において９８％であ」る…。
　したがって，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された精製方法によって，実際に，当業者が９８重量％を超える純度の精製アカルボース組成物を容易に得ることができたかどうかは，本件明細書の発明の詳細な説明の記載自体からは明らかではないと認められる。…
　これについて，原告は，当業者であれば容易に純度９８重量％を超える精製アカルボース組成物を得ることができる旨主張し，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された精製方法（溶出温度を５０℃に変えた以外は，本件明細書の発明の詳細な説明の実施例１（以下「本件実施例１」という。）の方法であるとする。）によって，純度９９．４重量％のアカルボースを得たとの甲１０実験の結果を証拠として提出している（甲１０，１１）。
　しかしながら，溶出温度を５０℃とする以外は本件実施例１に従って精製を行うことは，本件明細書の発明の詳細な説明の実施例３（以下「本件実施例３」という。）として記載されており，その場合のアカルボースの純度は，９１重量％と記載されている（８欄２５行～２７行，３３行以下の第１表）ところ，これと異なり，甲１０実験において，純度９９．４重量％のアカルボースを得ることができた原因ないし理由は，本件各証拠に照らしても，明らかではない。
　そして，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された精製方法は，前記のとおり，従来技術である強酸カチオン交換体を用いる精製方法によって得られた予備精製物を，弱酸カチオン交換体を用いて精製するものであるから，この予備精製物の純度が高ければ，これを本件実施例１又は本件実施例３の方法により精製することによって，本件明細書に記載された実施例よりも高純度のアカルボースを得ることができると推認される。他方，甲１０実験に用いられた予備精製物の純度は，本件各証拠に照らしても明らかではなく，予備精製物の純度が，本件特許発明で用いられた前記予備精製物の純度（本件明細書の記載に照らせば，最高でも従来技術に基づく限界の純度である８８重量％と推測される。）より高い可能性を否定できない。
　そうであれば，甲１０実験により純度９９．４重量％の精製アカルボース組成物を得ることができたからといって，本件特許の出願時において，当業者が，本件明細書の特許の詳細な説明に記載された精製方法によって，純度９８重量％を超える精製アカルボース組成物を容易に得ることができたと認めることはできない。」

Ⅲ．類型別　～８．自由技術の抗弁（公知の製造方法の使用と、（パラメータ発明等の）物の発明に係る特許権の侵害如何）

「自由技術の抗弁」～裁判例及び学説の纏め
　　＜１．問題意識＞
　パラメータ発明に係る特許権（物の発明）の侵害問題において、公知であった製造方法を使用した場合に、出願当時の技術では製造された物が当該パラメータを満たさないが、現在の技術では製造された物が当該パラメータを満たす場合、特許権侵害となるか？
　　＜２．裁判例＞
　　特許権では、大阪地判昭和45年4月17日「金属編籠事件」が自由技術の抗弁を認めたが、控訴審が否定した。

　　意匠権では、東京地判平成9年4月25日「ゴム紐意匠事件」及び控訴審（東京高判）が自由技術の抗弁を認めた。

　　（中国では、広東省高級人民法院2010年10月28日は、被告の「現有技術抗弁」を認めた。）

　大阪地判昭和45年4月17日「金属編籠事件」第一審は自由技術の抗弁を認めて差止請求を棄却したが、第二審の大阪高判昭和51年2月10日は、自由技術の抗弁を否定した。
　東京地判平成2年11月28日「イオン歯ブラシ事件」（平成1年(ワ)4033）は、自由技術の抗弁は特許法の予定する制度趣旨に反するとして、内容の判断に入らずに、同抗弁を否定した。

　東京地判平成9年4月25日「ゴム紐意匠事件」（平成5年(ワ)17437）は、「…意匠登録を無効とする審判の請求ができることとは別に，自己の実施している意匠が当該登録意匠との関係での公知意匠と同一あるいは実質的に同一であることを主張，立証して，当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での請求権不発生の抗弁（これを名付けるならば「出願前公知意匠の抗弁」と呼ぶことができよう。）とすることができるものと解するのが相当である。即ち，前記の通り，意匠法3条1項は登録意匠の範囲には当該登録意匠との関係での公知意匠及び公知意匠に類似する意匠は含まれないことをも規定したものと解釈することができ，これに意匠権の効力が登録意匠及びこれに類似する意匠に及ぶとの趣旨の意匠法23条の規定を併せ考えても，登録意匠の意匠権の効力は，少なくとも当該登録意匠との関係での公知意匠には及ばないというのが意匠法の条文の趣旨と解されるばかりでなく，実質的に考えても，公知意匠の存在によって無効事由があるのにこれを看過して登録された意匠権に基づいて当該公知意匠と同一の意匠の実施の差止請求等の請求を容認するのは，ものの道理に合わないからである。」として、意匠権侵害訴訟において、自由技術の抗弁を認めた。
　⇒控訴審である東京高判平成10年3月25日（平成9年(ネ)2248）も同旨。
　東京地判平成13年12月21日「帯鋼の巻取装置事件」（平成12年(ワ)第6714号）は、「被告の自由技術の抗弁は，その主張において失当であるか否かはさておいて，被告製品の構成と乙９の構成とは異なるので，被告の主張は理由がない。すなわち，公知技術である乙９には，厚物ストリップの巻取りに際して，巻込側にトップ・マークの発生を伴わずに巻取る方法に関する，コイル巻取方法が開示され，その『特許請求の範囲』には，『複数のラッパ・ロールの圧接位置を単独にもしくはグループごとに調整可能に設け，ストリップのトップを巻付けたマンドレルが回転するとき回転周期の複数箇所においてストリップのトップが通過する時点を電気的に検出すること，ストリップのトップが巻付けられている部位の到来に対応する配置にあるラッパ・ロールの押付け位置を前記検出信号の指令によって巻取ストリップの厚み分だけ単独にもしくはグループごとに後退させること，を特徴とするコイル巻取方法。』と記載され，『発明の詳細な説明』…には，ラッパ・ロールをストリップの厚みだけ後退させることが記載されている。乙９の発明は，巻取るストリップにトップ・マークが発生することを防止するために，ラッパロールを段差と同じ距離だけ移動させるものであるのに対して，被告製品は，段差寸法より大きな距離を移動させる構成を採用している点において相違する。被告は，乙９の発明は，段差以上にも後退させ得ると主張するが，乙９には，ストリップの厚みだけを後退させ，それによって，「コイルの巻取厚の増加に対応したラッパ・ロールの取付け位置が自動的に提供されるから，コイルの巻取表面に対するロールの押付け力は，段差部，非段差部を問わず一定となり，トップ・マークの発生が防止できる」と明記されており（…），段差以上に後退させることまでも想定したものでないから，被告主張は理由がない。したがって，被告製品は，出願前公知である乙９の公開特許公報記載の発明と同一であるということはできず，この点の被告の主張は理由がない。」と判示して、“自由技術”の範囲の認定という文脈で、公知文献に記載された発明の範囲を検討したうえで、同事案においては否定した。（飯村Ｊ）

　大阪地判平成19年4月19日「ゴーグル事件」（平成17年(ワ)12207）は、「被告は…いわゆる公知技術の抗弁（自由技術の抗弁）を主張するものとも解される。そして，そもそもかかる抗弁が許容されるか否かはともかくとして，本件特許発明５が公知技術と対比して新規でかつ進歩性を有する発明であることは，前記１０で判示したとおりであり，被告製品がこのように新規でかつ進歩性を有する本件特許発明５の構成要件をすべて具備する以上，同特許発明の技術的範囲に属するものというべきである。」と判示して、進歩性を有することを理由に、自由技術の抗弁を排斥した。（田中Ｊ）
　⇒東京地判平成13年9月20日平成12年(ワ)第20503号同旨（三村Ｊ）
　知財高判平成25年8月9日「液体インク収納容器事件」（平成24年(ネ)10093）は、「自由技術の抗弁を特許権侵害訴訟における抗弁として認めることができるかどうかはともかくとして，同抗弁を主張する者は，少なくとも本件訂正発明１の全ての構成要件に対応する構成を備えた製品が本件特許の出願日において既に存在していたことを主張立証する必要があるところ（…），控訴人の上記主張は，控訴人各製品につき，本件訂正発明１の構成要件を考慮することなく，控訴人主張控訴人各製品構成のとおりに特定することを前提とするものであること，及び，本件特許の出願日における公知技術から極めて容易に推考できたものであるとの主張も含むものであり，そもそも自由技術の抗弁の主張とはいえず，主張自体失当であり，本件特許権の直接侵害又は間接侵害が成立しない旨の抗弁としてはこれを採用することはできない。」として、“自由技術の抗弁”を主張するために、特許発明の全ての構成要件に対応する構成を備えた製品が本件特許の出願日において既に存在していた必要があると判示した。（設樂Ｊ）
　⇒「本件訂正発明１の全ての構成要件に対応する構成を備えた製品が本件特許の出願日において既に存在していたことを主張立証」すれば、inherentの構成要件に係る“認識”までは要求されないのか？
　　＜３．学説＞
　　　古城春実弁護士（４年間の知財高裁任官経験あり）の論文は、特に参考になる。

●「特許侵害訴訟と公知技術－自由技術の抗弁再考－」（古城、日本工業所有権法学会第29号, 2005年）

　⇒「自由技術の抗弁の範囲」は、A:公知技術と同一、B:公知技術と近似、C:公知技術から推考容易の３通りが考えられる。（Bは拡大先願の範囲、Cは進歩性否定の範囲）
　⇒Bの範囲までは許容されるべきであるが、Cの範囲まで広げることは慎重な検討を要する。

　⇒Bの範囲とは、例えば、以下のような場合などを挙げることができる。

①公知文献にある技術思想が記載されていて、対象物件はこれを具現化した一実施態様と評価される場合、

②公知文献にある技術思想又は実施態様が記載されており、対象物件はその要素の一部を変更しているが、その違いが特許出願時の当業者を基準に考えたときに単なる設計変更、単なる材料置換、好適な数値範囲の選択、構成要素の均等物置換等と評価できる程度のものである場合

③公知文献に特許出願時における周知技術や慣用技術を適用したにすぎない場合
●「侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁」（牧野和彦、知財管理Vol.58 No.4, 2008年）

　⇒自由技術の抗弁で問題とすべき「公知技術」とは、ある程度幅をもった「概念」として把握すべきか、侵害訴訟における対象物件のように具体的な構成からなるいわば「点」として把握すべきかについては、「点」と捉えるべきである。また、選択発明に新規性・進歩性が認められる場合であれば、対象物件に対する侵害を認めないわけにはいかない。

　上記古城論文と同じく「自由技術の抗弁の範囲」はABCの立場があり、Bの立場が多数説と思われ、著者の私見としてもBの範囲と考える。

　公知技術と同一の場合には、これが侵害となるのであれば、必ず当該特許発明は新規性を欠如しているはずである。⇒inherentの“認識”の問題をどのように考えているかは不明。
●「空権容認説（新自由技術除外説）について」（佐藤富徳、パテントVol.55 No.3, 2002年）

　⇒イ号発明が自由技術と均等技術であれば、非侵害となる。先使用権等の法定通常実施権の効力範囲に均等論を認めるかどうかの議論に通じる。
●「特許法104条の３の現状と今後の運用に関する私見」（小池豊、パテントVol.63 No.8, 2010年）

　⇒ボールスプライン最高裁判決は、要するに、出願時に公知又は公知技術から容易に推考することができるような物件については技術的範囲に入れることができないと述べたものであり、そうであれば、最高裁は「自由技術の抗弁」を認めている。

Ⅳ．均等論～知財高裁大合議判決（平成27年（ネ）第10014号）を契機とする、ボールスプライン最判後の下級審裁判例の検討・整理
＜概要＞

　知財高裁大合議として、初めて均等論について判断した判決を確認するとともに、平成10年のボールスプライン最判で確立された均等論の５要件を確認し、その後の下級審裁判例（約260件。このうち均等侵害認容判決は30件）の流れを振り返る。

　大合議判決は、ボールスプライン最判以降、化学・医薬分野の発明に関し初めて均等侵害を認容した事例であるとともに、第１要件及び第５要件について一般的規範を示した判決として実務上重要である。大合議判決は、第１要件については、一般論としては最高裁判例解説及び下級審裁判例を踏襲したが、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいときは第１要件が認められやすいという方向性を判示した、初めての裁判例である。また、第５要件については、Dedicationの法理につき、一般論として（原判決が引用した「医療用可視画像の生成方法事件」知財高判を踏襲せず、）「椅子式マッサージ機事件」知財高判を踏襲するとともに、「特段の事情」に相当する場合を例示した。かかる例示は、従前の裁判例に見られなかったものであり、この点も実務上重要である。

　本稿では、大合議判決の判示事項を説明しながら、関連する下級審裁判例及び最高裁判例解説を説明するとともに、平成20年以降の均等侵害認容判決９件（平成28年上半期だけで４件）を簡潔に振り返る。
＜目次＞
第１．知財高判（大合議）平成28年3月25日（平成27年（ネ）第10014号）
１．本件特許発明と対象方法との相違～ ※中間物質の相違（幾何異性体）
２．均等論５要件の立証責任
３．知財高裁大合議判決の判断（原審/東京地裁判決と概ね同じ判断）
第２．近時の均等侵害認容判決９件の振り返り

　①知財高判平成21年（ネ）第10006号「中空ゴルフクラブヘッド事件」
　②知財高判平成22年（ネ）第10014号「地下構造物用丸型蓋事件」
　③知財高判平成22年（ネ）第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」
　④東京地判平成23年（ワ）第8085号「洗濯機用水準器事件」
　⑤知財高判平成25年（ネ）第10017号「オープン式発酵処理装置事件」
　⑥東京地判平成24年（ワ）第31523号「流量制御弁事件」
　⑦大阪地判平成26年（ワ）第5210号「パック用シート事件」
　⑧大阪地判平成26年（ワ）第4916号「足先支持パッド事件」
　⑨東京地判平成27年（ワ）第6812号「搾汁ジューサー事件」
第１．知財高判（大合議）平成28年3月25日（平成27年（ネ）第10014号）
１．本件特許発明と対象方法との相違～ ※中間物質の相違（幾何異性体）

　本件特許発明は、特許第３３１０３０１号の請求項１３記載の物の製造方法の発明であり、対象方法と比較しながら、本事案において問題となった点を示すと、以下のとおりである。
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　本件特許発明は物の製造方法の発明であるが、方法の発明が、物の発明と較べて均等侵害が認められやすいか否かが議論されることがある。

　後掲・知財高判平成22年（ネ）第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」は、物の発明及び方法の発明の両方について、同じ論旨で均等侵害を認めた。
　これに対し、大阪地判平成8年（ワ）第12220号「注射液の調製方法及び注射装置事件」は、均等侵害が、物の発明については否定されたが、方法の発明については認められた。同事件においては、本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」であると認定された上で、結論が分かれたものである。

　このように、物の発明と方法の発明とは、発明の詳細な説明及び図面が共通しているとしても、ＰＢＰクレームが殆ど許容されない昨今においては、物の発明の本質的部分は「構成」であり、他方、方法の発明の本質的部分は、（「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」のように）「構成」である場合もあるし、（「注射液の調製方法及び注射装置事件」のように）「方法」である場合もあるという意味で、本質的部分が異なる場合がある。その意味では、物の発明と較べて、方法の発明が均等侵害が認められやすい発明も有り得る。
２．均等論５要件の立証責任

　ボールスプライン最判（最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決）は、均等論の５要件を、以下のとおり判示した。
　１．対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと。（非本質的部分）
　２．相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること。（置換可能性）
　３．相違部分を対象製品等におけるものと置き換えることが、対象製品等の製造等の時点において容易に想到できたこと。（置換容易性）
　４．対象製品等が、特許発明の出願時における公知技術と同一、または公知技術から容易に推考できたものではないこと。
　５．対象製品等が特許発明の出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと。
　大合議判決は、第１～３要件については、イ号が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うのに対し、第４～５要件については、イ号について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと判示した。この点は、従前からの下級審裁判例・最高裁判例解説と同様であり、学説の多数も同様である。
３．知財高裁大合議判決
３－１．第１要件（相違点が本質的部分でないこと）
（１）大合議判決は、「本質的部分」の意義について、以下のとおり判示した。
　「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分である…。」
　このように「本質的部分」の意義を理解することは、従前の下級審裁判例、最高裁判決解説と同様である。

　「本質的部分」の意義について、①東京地判平成8（ワ）14828、東京地判平成12（ワ）3157、大阪高判平成16（ネ）2563は、「発明が各構成要件の有機的な結合により特定の作用効果を奏するものであることに照らせば、対象製品との相違が特許発明における本質的部分に係るものであるかどうかを判断するに当たっては、単に特許請求の範囲に記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それともこれとは異なる原理に属するものかという点から、判断すべきものというべきである。」と判示している。
　また、②大阪地判平成22（ワ）3846、知財高判平成24（ネ）10094は、「特許発明の本質的部分とは，特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで，当該特許発明特有の課題解決手段を基礎づける特徴的な部分，言い換えれば，上記部分が他の構成に置き換えられるならば，全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいう…。」と判示している。
　第１要件の「本質的部分」について、上記①のように判示した裁判例群と、上記②のように判示した裁判例群とがあるが、最高裁判決解説に照らせば、両者は同じことを言い換えていると理解できる。すなわち、最高裁判決解説は、「特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明の構成のうちで、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分、言い換えれば、右部分が他の構成に置き換えられるならば、全体として当該特許発明の技術的思想とは別個のものと評価されるような部分をいうものと解される。」と説明している。
（２）大合議判決は、従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価されるときは、第１要件が認められやすいという方向性を示した。
　「…そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段 …とその効果…を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち，特許発明の実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり，そして，①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許請求の範囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され（…訂正発明はそのような例である。），②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には，特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」

　この点は、設樂隆一判事が、ボールスプライン最判以前に、「米国の特許権侵害訴訟の実情と日本の均等論についての考察」1715頁法曹時報第48巻第8号（1996）において、「パイオニア発明の場合のように，技術の進歩及び社会に対する貢献度が大であるのに，特許請求の範囲の記載の困難さにより，実質的に特許発明を利用する侵害態様のすべてを網羅することが困難な場合は，特許請求の範囲の記載を越えてこれを保護すべきとの要請も強くなる…」と説明した内容と整合する。

　また、三村量一元判事（ボールスプライン最高裁判決の調査官）が、最高裁判例解説において、「特定の技術的課題を解決する手段を初めて開示したいわゆるパイオニア発明の場合には、当該特許発明により初めて開示された解決手段は基本的な構成であり、発明を基礎付ける技術思想は広範な範囲のものであるから、その構成の一部を置換することによって、特許発明の技術思想の範囲を出ることは困難である。これに対して、既に当該技術的課題についていくつかの解決手段が公知技術として存在するような成熟した技術分野では、個々の発明の特有の技術思想は狭い範囲で認められるにとどまるから、特許発明の構成の一部を他の構造に置き換えるだけで容易に当該発明の技術的範囲を外れることとなろう。」と説明した内容とも整合する。
（３）大合議判決は、明細書中の課題の記載が客観的に不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌すると判示した。
　「ただし，明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが，出願時（又は優先権主張日…）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には，明細書に記載されていない従来技術も参酌して，当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

　従前の裁判例も、明細書に記載されていない従来技術を参酌していたが、専ら、均等侵害を否定する方向での参酌であった。（知財高判平成21（ネ）10055、大阪地判平成8（ワ）12220、大阪高判平成13（ネ）2382、京都地判平成8（ワ）2766、大阪地判平成14（ワ）4565、東京地判平成14（ワ）1574、東京地判平成20（ワ）27920、大阪地判平成21（ワ）13824、知財高判平成19（ネ）11136、大阪地判平成11（ワ）1743、東京地判平成平成10（ワ）12572等）

　大合議判決も、「そのような場合には，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ，より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり，均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」と判示していることから、明細書に記載されていない従来技術を参酌する場合は、均等侵害を否定する方向で参酌することを示唆している。

（４）大合議判決は、「本質的部分」とは、構成要件に対応するものではないことを判示した。この点は、近時の下級審裁判例、最高裁判決解説と同様である。
　「また，第１要件の判断，すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には，特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で，本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく，上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し，これを備えていると認められる場合には，相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり，対象製品等に，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても，そのことは第１要件の充足を否定する理由とはならない。」
　古い判決の中には、特許請求の範囲における特定の構成要件を「本質的部分」と認定して、当該構成要件を充足しないイ号物件及びイ号方法は第１要件を充足しないと形式的に判断した判決もあったが、近時の判決は、当該特許発明特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的な部分をいうと判示しており、大合議判決も、これを踏襲したものである。
（５）大合議判決は、第１要件のあてはめとして、以下のとおり判示した。（訂正明細書中で「効果」という単語は、発明の詳細な説明の冒頭部分の「特定の疾患の治療における効果を保持する一方で付随する副作用を減少させるために、新規ビタミンＤ誘導体が開発されている」のみであった。）

　「訂正明細書には，訂正発明の効果について特に記載されていないが…，訂正発明の課題は，従来技術に開示されていなかったマキサカルシトールの側鎖を有するビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体の新規な製造方法を提供すること自体にあることからすれば，訂正発明の効果とは，従来技術に開示されていなかった新規な方法により，マキサカルシトールの側鎖を有するマキサカルシトール等のビタミンＤ誘導体又はステロイド誘導体を製造できることと認められる。訂正発明は，従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり，従来技術に対する貢献の程度は大きい。…マキサカルシトールの物質特許を有していた被控訴人においても，訂正発明によって，初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである…。…

　訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと，訂正発明の本質的部分（特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物を，末端に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより，一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し，このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造又はステロイド環構造という中間体を経由し，その後，この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。」
　大合議判決の事案では、明細書中に発明の「効果」について特に記載されていなかった。これまでの下級審裁判例を見ると、明細書中に発明の「課題」ないし「効果」が記載されていた事案では、特許権者が、明細書の記載と異なる「課題」ないし「効果」を主張しても認められていない。その意味で、明細書にどのような「課題」ないし「効果」を記載すると、進歩性の議論、文言侵害・均等侵害の議論において、どのように有利又は不利に働くかを、改めて検討する価値があると思料する。

３－２．第２要件（置換可能性＝作用効果の同一性）
（１）大合議判決は、第２要件のあてはめとして、以下のとおり判示した。

　「控訴人方法における上記出発物質Ａ及び中間体Ｃのうち訂正発明のＺに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンＤ構造であり，訂正発明における出発物質…及び中間体…のＺの炭素骨格がシス体のビタミンＤ構造であることとは異なるものの，両者の出発物質及び中間体は，いずれも，ビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物を，同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて，それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンＤ構造という中間体を経由するという方法により，マキサカルシトールを製造できるという，同一の作用効果を果たしており，訂正発明におけるシス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体を，控訴人方法におけるトランス体のビタミンＤ構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても，訂正発明と同一の目的を達成することができ，同一の作用効果を奏しているものと認められる。」
　「控訴人らは，訂正明細書に記載がある効果は，工程数の短縮のみであり，訂正発明の作用効果は，従来技術に比して，シス体を出発物質とした場合のマキサカルシトールの側鎖の導入工程を短縮したことにある，また，工程の短縮としての効率性はトータルとしての製造工程数で決せられるべきであり，総工程数が異なる場合は同じ作用効果を有しない旨主張する。しかし，…明細書に『発明の効果』の記載がない特許発明について，一部の従来技術との対比のみにより発明の作用効果を限定して推認するのは相当ではない。…訂正発明は，ステロイド環構造をビタミンＤ構造へ転換する工程をも包含しており，特に転換工程の有無を含めた全工程数の違い（少なさ）を，従来技術との違いとして認識しているわけではないことからすれば，訂正発明の作用効果を，従来技術に比して，マキサカルシトール等の目的物質を製造する総工程数を短縮できることと認定することはできない。」
（２）本事案においては、第２要件を検討する前提として、発明の「効果」を如何に捉えるかが問題となった。
　この点、被告は、発明の効果が「工程数の短縮」であると主張した。仮にそのように捉えれば、対象方法は、トランス体をシス体に変更する工程が多いため、発明と作用効果が同一でなく、第２要件が否定された可能性もあった。

　作用効果の同一性について、ボールスプライン最判の最高裁判例解説は以下のとおり説明し、当該特許発明により解決された課題を、対象製品等が解決するものである場合には第２要件が肯定されるとしている。
「（２）特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること

　…対象製品等において、『特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏する』かどうかは、特許発明の出願前の公知技術と特許発明とを対比して、従来技術では解決できなかった課題であって、当該特許発明により解決されたものを、対象製品等が解決するものであるかどうかにより決せられる。すなわち、ここでいう特許発明の『目的』や『作用効果』は、あくまでも特許発明の出願時における従来技術と特許発明との対比により確定されるものであって、基本的には、明細書の『発明の詳細な説明』欄における『発明が解決しようとする課題』や『発明の効果』の項の記載に基づいて確定されるべきものである。
　この際、明細書に記載された特許発明の作用効果のうち、当該課題の解決に加えて更に付加して認められる作用効果や実施例に特有の作用効果までも、本要件にいう特許発明の『目的』や『作用効果』として要件（２）の存否を判断するのは、相当ではない。そのように特許発明における課題の解決を超えた付加的作用効果や実施例に特有の効果までも対象製品等が同様に実現することを求めたのでは、均等の成立する余地がほとんどなくなってしまう。…」
　このように、第２要件における「作用効果」は、第１要件における課題解決原理と近いため、特許権者としては、第１要件の主張と表裏一体的に主張することが有利である。大合議判決も、特許発明の課題解決原理を検討する前に「効果」を検討しており、第２要件のあてはめにおける「効果」も、課題解決原理を検討する前に認定した「効果」と実質的に同じである。

（３）以上のとおりであるから、特許権者としては、イ号と特許発明とが同一である作用効果を、特許発明の作用効果であると土俵を設定した上で、作用効果を奏する課題解決原理である技術的思想が、特許発明の本質的意義であると主張すべきである。

　すなわち、特許権者は、イ号が奏している効果が第２要件の効果であり、イ号が奏しない効果は第２要件の効果ではないと主張すべきであり、複数の効果を一緒くたにして、イ号が本件発明の効果を“一定程度”奏しているという議論に巻き込まれてはならない。（第２要件の効果につき、“程度問題”の議論に入って均等侵害が認められた判決は、知財高判平成22年（ネ）第10014号「地下構造物用丸型蓋事件」しかない。）大合議判決の事案に即して説明すれば、トランス体をシス体に変換するために一工程余分に必要となる点について、“工程短縮という効果をある程度奏する”という議論ではなく、“本件発明における工程短縮の効果は、新たな経路による側鎖の導入を見出して工程を短縮したものであり、中間物質が最終製品と同じシス体であるが故に幾何異性体の変換工程を不要となることは、均等論第２要件の効果とは無関係である。”と主張することが好ましいと考える。

　この点は、均等論第１要件が、第３要件を（「出願時」としていた高裁判決を覆して）「製造等の時点」と広く認められるようにした反面、均等の範囲が不当に拡大しないように導入した要件であることに鑑みると、第１要件と第２要件が表裏一体的に検討されることが理論的に正しいかは議論のあるところである。ここでの議論は、近時の下級審裁判例を踏まえた考え方の一例に過ぎず、学術的ないし理論的に異なる見解も有り得るところである。

　このように土俵を設定して議論する限り、第２要件が認められれば、第１要件も同様に認められ、第１要件と第２要件とで別の論点が生じない。近時の下級審裁判例を概観すると、第１要件と第２要件とで結論が分かれた事案が見当たらないことも、近時の下級審裁判例において、第１要件と第２要件が表裏一体的に検討されていることと整合すると思われる。
　（参考）第１要件と第２要件とで結論が分かれた裁判例として、古い裁判例として、以下の６件（実質５件）が挙げられる。
　　　①東京地判平成11年1月28日（平成8年（ワ）第14828号、判時1664号109頁）
第１要件×、第２要件○
　　　②東京地判平成12年8月31日（平成10年（ワ）第7865号）



第１要件×、第２要件○
　　　③東京地判平成13年1月30日（平成12年（ワ）第186号）




第１要件×、第２要件○
　　　④東京高判平成13年3月22日（平成12年（ネ）第4764号）（上記②の控訴審）

第１要件×、第２要件○
　　　⑤東京地判平成13年5月29日（平成12年（ワ）第12728号）



第１要件×、第２要件○
　　　⑥大阪高判平成13年12月4日（平成12年（ネ）第3891号）



第１要件○、第２要件×
３－３．第３要件（対象製品等の製造等の時点の置換容易性）
（１）大合議判決は、以下のとおり判示して、控訴人方法は，当業者が訂正発明から容易に想到することができたとした。

　「本件優先日当時，トランス体のビタミンＤ構造を，光照射によりシス体へ簡便に転換し得ることは周知技術であり，所望のビタミンＤ誘導体を製造するに際し，トランス体のビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質として，適宜側鎖を導入した後，光照射を行うことによりトランス体をシス体へ転換して，シス体のビタミンＤ誘導体を得る方法は広く知られていた…，控訴人方法の出発物質Ａに相当するトランス体のビタミンＤ構造をマキサカルシトールの合成に用いることも知られていた…，シス体のビタミンＤ構造を有する化合物を出発物質とする場合であっても，製造過程で置換基等の導入や保護基を外す際等にトランス体へと転換し，再びシス体へと転換する方法も一般的であった…。
　また，一般に，化合物の反応においては，反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ，出発物質であるビタミンＤ構造の２０位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は，トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンＤ構造の二重結合（５位）の位置から遠く離れており，出発物質のビタミンＤ構造がトランス体であってもシス体であっても，反応点付近の立体構造は同じであることからすれば，当業者であれば，トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。」
（２）均等論第３要件（置換容易性）は、判断基準時は異なるものの、進歩性の容易想到性と比較してハードルが高く、「特許法二九条二項の場合とは異なり、当業者であれば誰もが、特許請求の範囲に明記されているのと同じように認識できる程度の容易さをいう」という判断基準が適用されると考えるのが判例・通説である。

　このような判断基準を形式的に適用すると、多くの事案において均等論第３要件が否定され、均等論が成立しないという結論になりそうである。
　しかしながら、過去の裁判例を概観すると、第３要件のみを否定した裁判例は少なく、ボールスプライン最判以降は、以下の５件のみである。
①東京地判平成２６年９月２５日、平成２５年（ワ）第３１３４１号
②大阪地判平成２５年１０月１７日、平成２４年（ワ）第３２７６号
　⇒控訴審（平成２５年（ネ）第１００９８号）は、分割要件違反を適示し、均等論を判断しなかった。
③大阪地判平成１６年１月１５日、平成１４年（ワ）第１２４１０号
④東京高判平成１４年９月２６日、平成１４年（ネ）第１０８９号
　⇒原審も同じ（東京地判平成１４年１月２８日、平成１２年（ワ）第２７７１４号）
⑤東京高判平成１４年１０月１７日、平成１３年（ネ）第４３３３号
（※ボールスプライン最高裁以前では、東京地判平成３年（ワ）第１０６８７号等もある。）
　このような裁判例の傾向となっている理由を探求するために、筆者は、２０１６年度弁理士会特許委員会第４部会として、均等論第３要件（置換容易性）が認められた裁判例において上記の判断基準が如何に適用されているかを、検討・研究した。
　ここで結論のみ示しておくと、第３要件（置換容易性）が認められたほとんど全ての裁判例において均等論第３要件を進歩性の容易想到性と同じ枠組みで判断して、容易想到としており、他方、第３要件が否定された裁判例においては、上記の厳しい判断基準が形式的に適用され、“（当業者が）容易に想到できたか”という議論に入らず、当業者が読み取れる記載が引用文献に存在しないから容易想到でないと判断した判決が多いように思われる。その意味において、第３要件の判断においては、三段論法の大前提である規範において“結論先にありき”という側面も払拭できず、裁判所において特許発明の意義を強調する意味があると考察した。

　下級審裁判例中の第３要件に関する判示部分は、２０１６年度弁理士会特許委員会第４部会の答申書中で引用した。
３－４．第４要件（対象製品・方法が容易推考でないこと）
　大合議判決は、第４要件の判断については、原判決と同様であるとした。以下は、原判決の判示部分の抜粋である。
　「本件試薬を用いて出発物質の２２位のＯＨ基をエポキシ化し，続いてエポキシ環を開環してマキサカルシトールの側鎖を導入し，最後にトランス体からシス体に転換してマキサカルシトールを製造するという方法については，乙４の２，乙３の２には何らの記載も示唆もない。この点，本件試薬自体は公知であった（乙９）が，乙９記載の試薬をマキサカルシトールの製造に使用することは，乙４の２にも，乙９にも，本件訴訟に書証として提出された他の公知文献にも，記載されておらず，その示唆もない。そうすると，上記のとおり，乙４発明をマキサカルシトールの製造に応用することを想到した当業者においても，乙９記載の試薬を乙４発明と組み合わせて被告方法を推考する動機付けがあるとはいえない。」

３－５．第５要件（意識的除外等の「特段の事情」がないこと）
（１）大合議判決は、第５要件との関係では、以下の２点を判示した。

　①出願人が容易想到であったのみでは、「特段の事情」に当たらない。

　②出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるときは、第５要件における「特段の事情」に当たる。例えば、

　　(i)出願人が、明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき、

　　(ii)出願人が、出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき
　このような判示は、米国実務におけるいわゆる「Dedicationの法理」を認めたものであり、上記①及び②の一般論は知財高判平成17年（ネ）第10047号「椅子式マッサージ機事件」と同じである。これに対し、「例えば」として挙げた上記（ⅰ）（ⅱ）は、日本の判決としては初めて判示された内容であると思われる。なお、（ⅰ）（ⅱ）ともに出願人の主観ではなく、客観的、外形的に判断されるが、明細書については「記載しているとみることができる」ときは特段の事情に当たるのに対し、明細書以外の論文等については「記載している」ときでなければ特段の事情に当たらないとして、使い分けていることに留意すべきである。

　また、上記①については、原判決が引用した知財高判平成24年9月26日・判時2172号106頁「医療用可視画像の生成方法事件」は、「明細書に他の構成の候補が開示され，出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず，あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には，当該他の構成に均等論を適用することは，均等論の第５要件を欠くこととなり，許されない」と判示しており、異なる規範を定立していた。（もっとも、原判決も、第５要件を肯定して均等侵害を認めているので、本事案の結論を左右しないとも考えられる。）

（２）第５要件に関する重要論点として、「Complete Bar」と「Flexible Bar」という争点がある。
　大合議判決では、クレーム文言が補正・訂正された事案ではなかったため、この争点について判断されなかったが、以下の判示を見ると、Flexible Barに親和的であると思われる。
　「先願主義の下においては，出願人は，限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し，これを出願しなければならないことを考慮すれば，出願人に対して，限られた時間内に，将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。 」
　因みに、米国実務では、米国連邦最高裁Festo判決（2002）が、原審（CAFC）を覆して、” Flexible Bar”であることを確立した。（もっとも、Amendmentされたクレームについて均等論が成立する具体的な場面については、必ずしも議論の一致を見ないところである。）
　この点について、設樂隆一判事は、「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第５要件とFESTO最判との比較及び出願時同効材等について」（2014年、日本工業所有権法学会年報第38号251頁）において、「出願経過においてクレームの減縮の補正がなされた場合において、第５要件が満たされ、均等論が適用され得るのは、補正時に存在しなかった同効材・同効技術のようなものについてであり、それ以外の場合については、最終的には具体的な事例で検討することになる余地はあるものの、第５要件が充たされる場合は考えにくいものといえよう。」と説明している。
（３）本事案におけるあてはめ①

「控訴人らは，訂正明細書中に，シス体の出発物質にＳＯ２が付加した直後の構造式と，トランス体の出発物質にＳＯ２が付加した直後の構造式を表現する二つの構造式が記載され，トランス体の出発物質を想定した記載が存在するのに，特許請求の範囲ではシス体の出発物質に限定しているのであるから，この点でも，出発物質の意識的限定は明らかであると主張する。」
[image: image3.png]



「しかし，…二つの構造式…は，いずれも，…保護基としてＳＯ２が付加されているビタミンＤ構造を示すものにすぎず，ＳＯ２が付加される前の化合物が記載されているものではない。そして，ビタミンＤ構造にＳＯ２が付加された化合物は，ビタミンＤ構造の二重結合が失われて回転障害がなくなり，幾何異性体ではなくなるから，上記二つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないものである。そうすると，このような保護基が付された形態の…の例が記載されていることによって，出願人が訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンＤ構造を認識していたものと客観的，外形的にみて認めるには足りず，特許請求の範囲の出発物質を意識的に限定したものとはいえない。…」
　この点については、確かに、本件明細書に示されていた上記の２つの構造式自体はシス体・トランス体の区別がないとしても、それにもかかわらず、発明の詳細な説明において、敢えて２つの構造式が併記されていたという事実は、出願人が、保護基としてＳＯ２が付加される前がシス体であった構造と、トランス体であった構造の両方を想定していたことを示しているとも理解する余地もあったのではないか、という意見も聴かれるところである。
（４）本事案におけるあてはめ②

　「控訴人らは，訂正明細書の４１欄には，出発物質として，シス体のビタミンＤ構造のほかに，トランス体のビタミンＤ構造を記載した二つの国際公開公報が記載されているのに，訂正明細書の３７欄では，二種類存する基本骨格からシス体を「特に」限定し，特許請求の範囲でもシス体のみが記載されているのであるから，訂正明細書上トランス体のビタミンＤ構造は意識的に除外されていると主張する。」
「訂正明細書の４１欄には，訂正発明における中間体に当たる化合物の製造の際に出発化合物として使用することができる公知化合物の例示として，『日本特許公開公報昭和６１－２６７５５０号…および国際特許公開公報ＷＯ９０－０９９９１…およびＷＯ９０／０９９９２ … に記載された…９，１０－セコ－５，７，１０(19)－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール』との記載がある…。
　しかし，『９，１０－セコ－５，７，１０(19)－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール』との記載は，ビタミンＤ構造をシス体ともトランス体とも限定しない一般的な表記であり…トランス体のビタミンＤ構造を出発物質とする発明を記載しているものではない。そして，引用された個々の公報の中においては，それぞれの公報記載の発明に係る製造方法の過程においてビタミンＤ構造のシス体の構造式又はトランス体の構造式が記載されているものの，訂正明細書においては，これらの文献は「９，１０－セコ－５，７，１０(19)－プレグナトリエン－１α，３β，２０β－トリオール」を記載したものとして引用されているのみである。…
　そうすると， …訂正明細書中に，訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンＤ構造とする発明が記載されているとみることはできない… 。」
　この点についても、従来技術として引用されていた特許公報中に、出発物質としてシス体・トランス体の両方が記載されていた以上、トランス体の出発物質も記載しているとみることができるのではないか、という意見も聴かれるところである。

第２．近時の均等侵害認容判決９件の振り返り
１．①知財高判平成21年（ネ）第10006号「中空ゴルフクラブヘッド事件」（飯村裁判長）
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≪判旨の抜粋≫
「（１）置換可能性について 
…『（繊維強化プラスチック製の）縫合材』を用いたことによる目的，作用効果（ないし課題の解決原理）は，金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある…。…

　被告製品では，金属製外殻部材の接着界面のみならず，その反対面側においても，ＦＲＰ製下部外殻部材９を当てて

加熱・加圧する成形がされているため，帯片８は，金属製外殻部材の接着界面の反対面側においても，繊維強化プラスチック製の外殻部材（ＦＲＰ製上部外殻部材９）と，一体に接合している…ため，帯片８を，金属製外殻部材に設けた貫通穴に複数回通すことによって強度を確保する必要がない。
　…目的，作用効果（ないし課題解決原理）を共通にするものであるから，置換可能性がある。
（２） 置換容易性
　　　 …
（３）非本質的な部分か否かについて
　本件発明の目的，作用効果は，…金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材との接合強度を高めることにある。特許請求の範囲及び本件明細書の発明の詳細な説明の記載に照らすと，本件発明は，金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け，貫通穴に繊維強化プラスチック製の部材を通すことによって上記目的を達成しようとするものであり，本件発明の課題解決のための重要な部分は，『該貫通穴を介して』『前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した』との構成にある…。…

　 …『縫合材であること』は，本件発明の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的，特徴的な部分で

あると解することはできない。」

　同判決は、従来技術と対比した上で、本件発明の解決課題は、縫合材により「縫合」されることではなく、金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材を直接接着すると接着力が弱いことから、両方の部材と接着力が強い部材を介在して接着することにより接着力を強化することであると判断され、第１要件が認められた判決である。このように、特許発明の課題、効果を従来技術と対比して画定する手法は、大合議判決以前から採られていたものであり、この視点を看過してはならないと思われる。
２．②知財高判平成22年（ネ）第10014号「地下構造物用丸型蓋事件」（中野裁判長、東海林裁判官）
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≪判旨の抜粋≫
「エ 均等論適用のための第１要件具備の有無
　『閉蓋の際，バールで蓋本体を引きずるようにしたり，蓋本体を後方から押し込むだけで蓋本体を受枠内にスムーズに収めることができる』との作用効果（本件作用効果①）…

　『蓋本体のガタツキを防止できるとともに、土砂、雨水等の地下構造物内部への侵入を防止できる』との作用効果（本件作用効果②） …
　本件発明が本件作用効果①を奏する上で，蓋本体及び受枠の各凸曲面部が最も重要な役割を果たす…『受枠には凹部が存在すれば足り，凹曲面部は不要である』との控訴人の主張は正当であると認められ，本件発明において，受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれない…。…明細書…の記載においては、本件作用効果②を奏するにあたり、受枠の凹部が『曲面部』であるかどうかは問題とされていない…、本件作用効果②を奏する上でも、受枠の凹部が『曲面部』であることは本質的部分には含まれない。
オ 均等論適用のための第２要件具備の有無
…裁判所での実演は，実演者の開閉方法の巧拙等に大きく依存するものではあるが，被告製品Ｂも，本件作用効果①を一定程度奏するものと認められ，受枠に設けられているのが『凹曲面部』か『凹部』かによって大きな差異がない… 。」

　同判決も、従来技術と対比した上で、受枠の『凹曲面部』は本質的部分に含まれないと判断し、均等侵害を認めた判決である。本件発明と被告製品のみを対比すると、受枠が凹曲面部であるか否かにより蓋本体を受枠にスムースに収めるという作用効果と無関係であるとまでは言えないと直感的に考えられるかもしれないが、従来技術も併せて考慮すると、蓋本体を受枠にスムースに収めるという作用効果との関係で重要な役割を担う構成は、受枠の凸曲面部であると判断された。この意味で、同判決は、従来技術と対比する観点が重要であることが顕著に表れた事例の一つである。
３．③知財高判平成22年（ネ）第10089号「食品の包み込み成形方法及びその装置事件」
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≪判旨の抜粋≫
「ウ 均等侵害の要件①について
　…本件発明１は，その後に続く椀状に形成する工程や封着する工程との関連が強く，その後の椀状に形成する工程や封着する工程にとって重要な工程である外皮材の位置調整を，既に備わる封着用のシャッタで行う点，そして，別途の手段を設けることなく簡素な構成でこのような重要な工程を達成している点に，その特徴があるということができる。
　本件発明１においては，シャッタ片及び載置部材と，ノズル部材及び生地押え部材とが相対的に接近することは重要であるが，いずれの側を昇降させるかは技術的に重要であるとはいえない。よって，本件発明１がノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに対し，被告方法２がシャッタ片及び載置部材を上昇させることによってノズル部材及び生地押え部材に接近させているという相違部分は，本件発明１の本質的部分とはいえない。

エ 均等侵害の要件②について
　ノズル部材及び生地押え部材を下降させてシャッタ片及び載置部材に接近させているのに代えて，押し込み部材の下降はなく，シャッタ片及び載置部材を上昇させてノズル部材及び生地押え部材に接近させる被告方法２によっても，外皮材が所定位置に収まるように外皮材の位置調整を行うことができ，外皮材の形状のばらつきや位置ずれがあらかじめ修正され，より確実な成形処理を行うことが可能であり（【０００８】【００１３】） ，より安定的に外皮材を戴置し，確実に押え保持することができ（【００１１】），装置構成を極めて簡素化することができる（【００１２】）といった本件発明１と同一の作用効果を奏する…。」

　同判決では、物の発明と方法の発明とで、本質的部分は共通して構成的要素が認定されたため、略同様の検討経過を辿り、均等侵害が認められた。
　もっとも、本稿の冒頭において言及したとおり、「注射液の調製方法及び注射装置事件」は、本質的部分が、物の発明については「構成」であり、方法の発明については「方法」であると認定された上で、結論が分かれている。明細書中の発明の詳細な説明及び図面が共通しているからといって、物の発明と方法の発明とを区別せずに本質的部分を検討することは危険である。
４．④東京地判平成23年（ワ）第8085号「洗濯機用水準器事件」
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≪判旨の抜粋≫

「本件発明４は，取付けに別部品を必要とせず，当接面に凹凸があっても，安価に精度良く取り付けることができ，視認性にも優れる洗濯機用水準器を提供するという従来技術では達成し得なかった技術的課題を解決するために，ケースと係合部を一体に形成するとともに，ケースの外方にケース及び蓋体よりも下方へ突出する外部ケースを一体に備えさせたものであり，これが本件発明４特有の課題解決手段を基礎付ける特徴的部分であると認められる。そうであるから，…「取付部の内底面」という構成は，本件発明４の本質的部分でない…

　被告らは，本件発明４が外部ケースの下端面を取付部の内底面に当接させて基準面とすることによって取付けの水平度の精度を良くするという課題を解決したものであるから，本件発明４の実質的価値が「取付部の内底面」という構成にもあるとして，本件発明４の本質的部分であると主張する。しかしながら，前記のとおり，取付部の内底面は，凹凸があることによって取付けの精度が悪くなるという問題点があるために，技術的課題を生じさせていた構成であって，課題を解決した構成ではない。」

５．⑤知財高判平成25年（ネ）第10017号「オープン式発酵処理装置事件」
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≪判旨の抜粋≫

「（１）本質的部分（第１要件）について
　…堆積物の外側への掬い上げ時の拡散，崩れなどの不都合を解消するために，前後一対の板状の掬い上げ部材が，それぞれ回転軸の軸方向に対し所定角度内側（オープン式発酵槽の長尺壁の方向）を向くようにし，掬い上げ部材の内側に向いて傾斜した部材の外側が，その前方に堆積する堆積物の長尺開放面側の外端堆積部に当接し，斜め内側に向けてこれを掬い上げるよう，傾斜板を所定角度内側に向けて配置したことが，本件訂正発明２を基礎付ける特徴的部分である…。…

　本件訂正発明２の攪拌機は，往復動走行に伴って正又は逆回転するものであることから，掬い上げ部が外端堆積部に当接する場合は，回転軸に直交する前後方向のいずれの場合もあり得ることから，そのいずれの場合においても，堆積物を掬い上げる必要があり，そのために，掬い上げ部材を前後にかつ前後方向に対し傾斜させて配置し，その前側の傾斜板の外面は斜め１側前方を向き，その後側の傾斜板の外面は斜め１側後方を向くように配向させて配設されたものと認められる。そうすると，掬い上げ部材が前後の両方向に傾斜されて配置されるとの構成も，本件訂正発明２を基礎付ける特徴的部分である…。
　これに対して，本件訂正明細書２には，掬い上げ部材が２枚であることの技術的意義は，何ら記載されておらず， …傾斜板の外面が正又は逆回転時のそれぞれにおいて，外端堆積部に当接することが重要であるから，本件発明２の掬い上げ部材が２枚で構成されることに格別の技術的意義があるとはいえず，本件訂正明細書２に記載されるように２枚の部材を直接溶接してＶ字状を形成することと，１枚の部材を折曲してＶ字状を形成することとの間に技術的相違はないから，この点は本質的部分であるとはいえない。
　また， …前後に傾斜させる角度が，回転軸５ａの中心軸線に対して１０°～８０°の角度であればよく，逆への字状が含まれることや，掬い上げる部材としても，平面な板状に限定されず，外端堆積部に当接して内側に掬い上げることができればよいことに照らすと，掬い上げ部材が，平面な板状で構成されていることも，本質的部分であるとはいえない。」
６．⑥東京地判平成24年（ワ）第31523号「流量制御弁事件」
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≪判旨の抜粋≫

「…被告製品３は， …本件発明が制水駒を接合金具に内嵌するブッシュを介して通水室に内設するものであるのに対し… ，ブッシュを設けることなく制水駒を接合金具に形成されたＶ型のテーパに圧入することによって通水室に内設する構成を採用しているから， …文言上充足しない。
　明細書の発明の詳細な説明の欄をみてもその具体的な構成やブッシュを設けることによる作用効果に関する記載は見当たらない。そして， …制水駒を通水室に内設することにより，１個の制水駒によって多様の流量制御に対応することができるという本件発明の技術的意義… に照らすと，制水駒は，上記形状の通水室内に下端から落ちることなく止まるよう，また，制水駒と通水室の間から水漏れがしないよう，通水室内に固定されていることを要すると解すべきものとなる。

　…通水室に制水駒を固定するに当たっては，これらを直接結合するか，他の部材を介して間接的に結合するかのいずれかであるところ，本件発明は後者を採用したものであるが，ブッシュを介在させることの技術的意義は明細書に記載されていない。また，物を製造するに当たり，製造原価を削減する，工程を減らし工期を短くするなどの目的で部品の数を減らすことは，当業者であれば当然に考慮すべき事柄と解される。
　そうすると，本件発明の特許請求の範囲及び明細書の詳細な説明の記載に接した当業者であれば，ブッシュを省略し，制水駒を通水室に直接結合する構成への設計変更を試みるものと考えられる。そして，本件発明の実施例に示されたとおり，通水室の断面及び制水駒の形状が円形であること，通水室には上端から下端方向に水が流れることからすれば，制水駒が下端から落ちることなく，かつ，制水駒と通水室の間から水が漏れないように両者を固定するため，接合金具の内側を下端側が狭まったＶ型のテーパ状に形成し，その円周部分に円盤状の制水駒を直接圧入するように構成することは，当業者にとって容易に想到できたものと考えられる。」

　同判決は、被告製品では「ブッシュ」という構成がないことが本件発明との相違点であったが、均等侵害が認められた。
（同事案は、均等論第３要件のみが争われた事案の第一審判決であり、控訴審判決が不見当であることから、更なる裁判例の蓄積を期待したい。）
　均等論は、特許発明の構成を別の構成に変更された被告製品との関係で成立し得るものであり、構成要件の一つが被告製品において存在しない場合は、そもそも均等侵害が成立し得ないという議論も有り得るところである。
　実際、米国裁判実務においては、所謂Vitiationの法理により、このような場合は均等侵害が成立しないという考え方も優勢である。
７．⑦大阪地判平成26年（ワ）第5210号「パック用シート事件」
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≪判旨の抜粋≫

「ア　非本質的部分について
…従来のシートでも鼻の上部に切り込みは設けられておらず…，鼻の上部に当たる目頭付近部分は，従来技術によってもシートで覆うことが実現されていたのに対し，本件特許発明の技術的課題は，従来のパック用シートでは，小鼻部分にシートで覆えない大きな隙間が空き，また，シートの小鼻に対応した部分が浮き上がってしまう欠点があったことから，顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆うことにあり，本件特許発明は，「ほぼ台形の領域」にミシン目状の切り込み線を配するとしたことにより，不織布の横方向に伸びやすいという物性と相俟って，パック用シートが鼻筋や鼻の角度に沿って自然と横方向に伸び広がるようにし，隙間を生じることなく小鼻部分をもぴったり覆うようにしたものであると認められる。
　これらからすると，本件特許発明は，鼻部にミシン目状の切り込み線を複数列配することによって，従来技術では困難であった小鼻部分を覆うことを実現した点に固有の作用効果があると認められる。そうすると，被告製品において，目頭の高さからやや下の部分までの領域に切り込み線が設けられていない点は，このような本件特許発明の固有の作用効果を基礎付ける本質的部分に属する相違点ではない…。
イ　置換可能性について
…被告製品は，目頭の高さからやや下の部分までの領域にミシン目状の切り込み線が設けられていなくとも，小鼻部分を含めた鼻全体に密着するものであると認められる。そうすると，被告製品も，本件特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであると認められる。」

　同判決についても、本件発明と被告製品のみを対比するだけでは結論は得られず、従来技術が「ミシン目状の切り込み線」を有さず、「顔面で最も高く膨出する鼻の小鼻部分をもぴったりと覆う」という課題を解決できない構成であったことを考慮することにより、本件発明の課題及び効果を認定したものである。この意味で、同判決も、従来技術と対比する観点が重要であることが表れた事例の一つであると思われる。
８．⑧大阪地判平成26年（ワ）第4916号「足先支持パッド事件」
≪判旨の抜粋≫

「(2) 第１要件（非本質的部分性）　

　本件考案の技術的意義からすると，本件考案の本質的な作用効果は，足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで，第２ないし第４指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し，土踏まずを維持して縦アーチを維持し，親指及び小指の指頭部と触球部，踵部の３点で身体を支える点にある…。親指及び小指は，接地して身体を支えるのであるから，それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは，上記の作用効果を奏する上で必須のものとはいえない。…よって，本件考案の構成要件④と被告商品の構成との差異である，パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達しているか否かという点は，本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。…

　したがって，構成要件④及び⑥の一部（水平部が小指の指頭部下辺まで至り，水平部の上面及び第３凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）に係る差異は，本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。」

　同判決も、第１要件の判断において、考案の固有の作用効果を基礎付ける部分を本質的部分と認定しており、第１要件と第２要件との関係は、大合議判決と整合する。
９．⑨東京地判平成27年（ワ）第6812号「搾汁ジューサー事件」
≪判旨の抜粋≫

「本件明細書の記載によれば，圧力排出路の存在は本件発明が解決すべき課題と直接関係するものではない。もっとも，…圧力排出路は，食材が網ドラムの底部で最終的に圧縮され脱水される過程で生じる一部の汁が防水円筒を超えてハウジングの外に流出するのを防ぐことを目的とするものであり，汁を排出するための通路をハウジング底面において防水円筒の下部縁に形成することは発明の本質的部分であるとみる余地がある。しかし，上記の効果を奏するためには，上記通路が防水円筒の下部縁に存在すれば足り，これをどのような部材で構成するかにより異なるものではない。そうすると，上記の異なる部分は本件発明の本質的部分に当たらないと解するのが相当である。」

　同判決も、第１要件を満たす理由の一つとして、被告製品が有しない「圧力排出路」が発明の解決課題と直接関係ないことを挙げており、大合議判決と整合する。
　なお、同判決は、発明と対象製品との相違点に係る構成が、発明の効果に関連するとしても、「どのような部材で構成するかにより異なるものではない」として、本質的部分に当たらないという結論を維持している。
Ⅴ．間接侵害

　１．「のみ」要件（特許法１０１条１号、４号）

（侵害論)-③間接侵害-（１）「のみ」要件≪勝訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	大阪地裁昭和52年(ワ)
第3654号
	装飾化粧板の壁面接着施行法

*｢のみ｣要件の基準
	　…特許法101条2号所定の間接侵害の存否に関し、当該方法特許の実施に使用する物についてはたして「他の用途」があるかどうかを決するためには次のような点が考慮されるべきである。すなわち、まず、一般に、物にはそれが製造された目的、その物の有する機能等に由来してその物に備わつた特性に適わしい本来の用途があると考えられる。方法特許の構成要件に組込まれた物もまさに右の意味において当該方法発明の実施に適合するものとして考えられた技術的所産であるはずである。したがつて、特許法101条2号にその物の「使用」というのも当該発明の一環としてその実施に最も適わしい本来の用法を指していると解される。してみると、右法条号の解釈に関連して当該物の「他の用途」(他の使用法)の存否を検討するにさいしても、これと同じように、その存在を肯定するためには、単にその物が「他の用途」に使えば使いうるといつた程度の実験的または一時的な使用の可能性があるだけでは足りないことはもちろん(身近な例として洗濯ばさみを文具用の紙ばさみに用いるが如き場合参照)、「他の用途」が商業的、経済的にも実用性ある用途として社会通念上通用し承認されうるものであり、かつ原則としてその用途が現に通用し承認されたものとして実用化されている必要があると解すべきである。けだし、これに反し「他の用途」を前記特許法101条2号所定の「使用」と別異に広く解すると、同法条号の適用範囲を徒らに狭くし、ひいては折角のその立法趣旨を没却することになるからである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/5178.html
	勝有○

	大阪地裁昭和60年(ワ)
第6851号
	製砂機
	　経済的、社会的に消耗品の交換が予定されている部品について、「のみ」要件の間接侵害が成立すると判断した事例。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kim-lab.info/classic/book01/sagahoua/172-1.pdf
	勝有○

	大阪地裁平成8年(ワ)
第12109号
	製パン器
	　特許発明は，水，イースト菌，小麦粉を特定の方法で配置してタイマーにより製パンする方法であった。被告製品は，タイマー付き製パン器で，タイマー制御により製パンする機能（本発明の実施になる）以外に，他の機能（タイマー制御すること無く直ちに製パンする，クロワッサンなどの生地のみの作成に使用する）を有していた。
　特許法101条2号の「その発明の実施にのみ使用する物」という要件は，特許権の効力の不当な拡張にならない範囲でその効力の実効性を確保すると言う観点から，特許権侵害とする対象を，それが生産，譲渡される場合には当該特許発明の侵害行為（実施行為）を誘発する蓋然性が極めて高いものの生産，譲渡等に限定して拡張する趣旨に基づくものである。この趣旨からすれば，ある物が，当該特許発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており，当該発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても，当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら，当該特許発明を実施する機能は全く使用しないと言う使用形態が，当該物件の経済的，商業的又は実用的な使用態様として認められない限り，当該物件を製造，販売等することによって侵害行為（実施行為）が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないと言うべきであるから，なお「その発明の実施にのみ使用する物」に当たると解するのが相当である。

…対象被告物件の取扱説明書においては、機種ごとに若干表現は異なるものの、各物件で山形パン（食パン）の焼成まで行う場合には、発明２と同じく、イースト菌と水との接触を避けるように、水と、小麦粉、油脂などのパン材料と、イースト菌とをパン容器内にこの順序に入れる方法のみが記載されていると認められるから、山形パンを焼く場合に関する限り、権利２の被告対象物件を使用する一般消費者がそれ以外の順序でパン材料を投入することは、それら被告対象物件の実用的用途としては予定されていないと認められる。したがって、権利２の対象被告物件を使って山形パンを焼く場合において、さらにタイマー機能も使用する場合には、発明２を実施することになり、その他の経済的、商業的又は実用的用途はないものというべきである。…そのようなタイマー機能及び焼成機能が付加されている権利２の対象被告物件をわざわざ購入した使用者が，同物件を，タイマー機能を用いない使用や焼成機能を用いない使用方法にのみ用い続けることは，実用的な使用方法であると言えず，その使用者がタイマー機能を使用して山形パンを焼成する機能を利用することにより，発明２を実施する高度の蓋然性が存在するものと認められる。したがって，権利２の対象被告物件に発明２との関係で経済的，商業的又は実用的な他の用途はないと言うべきであり，同物件は，権利２の実施にのみ使用するものと認められる。　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3E9D8C99CBE33E249256A77000EC3B6.pdf
	勝有○

	平成22年(ネ)
第10089号
	食品の包み込み成形方法及びその装置
	　特許法１０１条４号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施する物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであるところ，同号が，特許権を侵害するものとみなす行為の範囲を，「その方法の使用にのみ用いる物」を生産，譲渡等する行為のみに限定したのは，そのような性質を有する物であれば，それが生産，譲渡等される場合には侵害行為を誘発する蓋然性が極めて高いことから，特許権の効力の不当な拡張とならない範囲でその効力の実効性を確保するという趣旨に基づくものである。このような観点から考えれば，その方法の使用に「のみ」用いる物とは，当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途がないことが必要であると解するのが相当である。
　被告装置１は…本件発明１に係る方法を使用する物であるところ，ノズル部材が１㎜以下に下降できない状態で納品したという被控訴人の前記主張は，被告装置１においても，本件発明１を実施しない場合があるとの趣旨に善解することができる。
　しかしながら，同号の上記趣旨からすれば，特許発明に係る方法の使用に用いる物に，当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても，当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら，当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が，その物の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認められない限り，その物を製造，販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから，なお「その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当である。被告装置１において，ストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが不可能ではなく，かつノズル部材をより深く下降させた方が実用的であることは，前記のとおりである。そうすると，仮に被控訴人がノズル部材が１㎜以下に下降できない状態で納品していたとしても，例えば，ノズル部材が窪みを形成することがないよう下降しないようにストッパーを設け，そのストッパーの位置を変更したり，ストッパーを取り外すことやノズル部材を交換することが物理的にも不可能になっているなど，本件発明１を実施しない機能のみを使用し続けながら，本件発明１を実施する機能は全く使用しないという使用形態を，被告装置１の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認めることはできない。したがって，被告装置１は，「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるといわざるを得ない。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110701142844.pdf
	勝有★★★


（侵害論)-③間接侵害-（１）「のみ」要件≪敗訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	東京地裁昭和50年(ワ)
第9647号
	一眼レフレックスカメラ
	　抽象的ないしは試験的な使用の可能性では足らず，社会通念上経済的，商業的ないしは実用的であると認められる用途であることを要するというべきである。…被告製品は，…本件発明に係るカメラ以外の，社会通念上経済的，商業的ないしは現実的であると認められる用途を有しないとは言えないことが明かであるから，…被告製品は本件特許発明に係るカメラの生産に「のみ」使用する物と言うことはできず，…。（交換レンズ，アダプター及びコンバージョンレンズからなる被告製品がカメラ本体の特許の間接侵害か否か争われた件で，他の用途に使用する場合は被告製品の一部が遊び技術的範囲に属しない状態であったが，判決は他の用途があると認めた。被告製品が装着できるカメラが現実に販売され需要者によって被告製品を装着して使用された事実があること，交換レンズはなるべく多くの各社のカメラに装着して使用できることが特徴であるので場合により一部が遊ぶ態様があること，等が理由として示されている。）
	負不△

	東京地裁昭和59年(ワ)
第2996号
	コンタクトレンズ
	　被告製品の酸素透過性ハード・コンタクト・レンズへの用途は，社会通念上，経済的，商業的ないしは実用的な用途であると認めることができる。したがって，被告製品は，…本件発明の実施にのみ使用されるものと言うことはできない。
	負不△

	東京地裁平成13年(ワ)
第2702号
	使い捨てブリーフの製造方法

*他の用途の場合、被告製品の一部が遊ぶ場合の考え方
	　…原告は，被告装置１を他の用途に用いるときに重要な部分が遊んでしまうことになったとしても特許法１０１条２号により特許権の侵害とみなされないと考えることは正当とはいえないと主張する。しかし，上記に認定したように現実にレッグギャザーのないおむつが製品として存在していることなどに照らせば，被告装置１において，ボディフィットギャザーの取付けに比してレッグギャザーの取付けが重要ということには必ずしもならないと考えられる。つまり，被告装置を使用する各おむつメーカーは，レッグギャザーを取り付けずにボディフィットギャザーのみを取り付けるという選択をすることによって，レッグギャザーのないおむつを製造することができ，レッグギャザーの取付けを嫌う考え方もあって，現実にそのようなおむつが製品として存在するというのであるから，このようなレッグギャザーのないおむつを製造するという用途をレッグギャザーのあるおむつを製造する用途の他の経済的用途と認めることは何ら妨げられない…。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0E04B6D6C283B77149256C4400256D63.pdf
	負不△


　２－１．「その物の生産に用いる物」要件（特許法１０１条２号、５号）
（侵害論)-③間接侵害-（２－１）「その物の生産に用いる物」要件≪勝訴事案≫
	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	平成17年
(ネ)
第10040号
	情報処理装置及び

情報処理方法

一太郎事件(大合議)

間接侵害成立

⇒無効理由有り
	…「控訴人製品をインストールしたパソコン」は，本件第１，第２発明の構成要件を充足するものであるところ，控訴人製品は，前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち，控訴人製品のインストールにより，ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ，本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから，控訴人製品をインストールすることは，前記パソコンの生産に当たるものというべきである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf
	負有○

	東京地裁

平成20年
(ワ)
第19874号
	医療用器具

*発明の技術的範囲に属する使用態様が、通常行われ得ることを調査嘱託の結果から認定した。
	　被告製品の構成のうち，使用態様１の下における一体化機構による係止状態にある被告製品の構成が，本件各発明の技術的範囲に属する…。そうすると，…一体化機構による係止状態にある被告製品を作出することは，本件各発明の技術的範囲に属する物を「生産」する行為に当たり，被告製品は特許法１０１条２号の「その物の生産に用いる物」に該当する…。
　してみると，被告製品を使用した胃瘻造設のための胃壁固定術において，被告製品を一体化機構により係止した状態のままで胃壁固定術における穿刺及び縫合糸の受渡しに用いることが，医師らによる被告製品の使用態様として格別特異なものではなく，通常行われる被告製品の使用態様の一つであることが認められるとすれば，被告製品は，本件各発明の技術的範囲に属する物の生産に用いる物として，特許法１０１条２号の「その物の生産に用いる物」に該当するということができる。…
　…本件調査嘱託の結果においては，被告製品の使用経験があるとし，かつ，被告製品を用いた穿刺の方法を回答した５８の医療機関のうち，一体化同時穿刺のみを採用している医療機関は，約２６％（１５／５８）であり，それ以外の方法も併せて採用している医療機関も含めると，約４５％（（１５＋１１）／５８）の医療機関が一体化同時穿刺を採用した実績があること，また，上記５８の医療機関における被告製品の使用症例を横断的にみると，合計２８６９の症例の約２７％に当たる７８５の症例において，一体化同時穿刺が採用されていることが示されているものといえる。そして，このような本件調査嘱託の結果からすれば，一体化同時穿刺という被告製品の使用態様が，特異なものではなく，医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つであるものと認めることができる。　　　　　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf
	勝有○


（侵害論)-③間接侵害-（２－１）「その物の生産に用いる物」要件≪敗訴事案≫

	事件番号
	発明、結論、論点等
	判示内容
	

	大阪地裁

平成23年
(ワ)
第7576号
	チアゾリジン誘導体

*「物の生産」の一般的意義を示した。

*東京地裁は別理由で間接侵害を否定した

Cf.H23(ワ)19435
	…「物の生産」の通常の語義等も併せ考慮すれば，「物の生産」とは，特許範囲に属する技術的範囲に属する物を新たに作り出す行為を意味し，具体的には，「発明の構成要件を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」を新たに作り出す行為をいうものと解すべきである。一方，「物の生産」というために，加工，修理，組立て等の行為態様に限定はないものの，供給を受けた物を素材として，これに何らかの手を加えることが必要であり，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は「物の生産」に含まれないものと解される。…

　本件各特許発明は，当該医薬品に関する発明，すなわち「物の発明」であると…。…「組み合せる。」とは，一般に，「２つ以上のものを取り合わせてひとまとまりにする。」ことをいい，「なる」とは，「無かったものが新たに形ができて現れる。」「別の物・状態にかわる。」ことをいうものと解される。したがって，「組み合わせてなる」「医薬」とは，一般に，「２つ以上の有効成分を取り合わせて，ひとまとまりにすることにより新しく作られた医薬品」をいうものと解釈することができる。…

　被告ら各製品は，単に「使用」（処方，服用）されるものにすぎず，「物の生産に用いられるもの」には当たらない。…

　医師が「ピオグリタゾンまたはその薬理学的に許容しうる塩」と本件併用医薬品の併用療法について処方する行為が，本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。…

　薬剤師は，被告ら各製品及び本件併用医薬品について，何らの手を加えることもない。これらのことからすれば，上記薬剤師の行為が，本件各特許発明における「物の生産」に当たるとはいえない。…

　法１０１条２号の「物の生産」には，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為は含まれないところ，患者が被告ら各製品と本件併用医薬品とを服用する行為は，素材の本来の用途に従って使用するにすぎない行為である。…　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121005161748.pdf
	負不○


　２－２．「不可欠」要件（特許法１０１条２号、５号）
（侵害論)-③間接侵害-（２－２）「不可欠」要件≪勝訴事案≫
	平成17年
(ネ)
第10040号
	情報処理装置及び

情報処理方法

一太郎事件(大合議)

間接侵害成立

⇒無効理由有り
	　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載によれば，本件第１，第２発明は，「（従来の）方法では，キーワードを忘れてしまった時や，知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という課題を，「アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第１のアイコン，および所定の情報処理機能を実行させるための第２のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と，前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と，前記指定手段による，第１のアイコンの指定に引き続く第２のアイコンの指定に応じて，前記表示手段の表示画面上に前記第２のアイコンの機能説明を表示させる制御手段とを有する構成とした」ことにより解決したものであるが，「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては，前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから，控訴人製品は，本件第１，第２発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。…

　控訴人は，被控訴人が問題とするヘルプ表示プログラム等は，マイクロソフト社のＷｉｎｄｏｗｓというオペレーティングシステムの機能であって，他のアプリケーション・ソフトウェアを実行している間においても利用可能であり，控訴人製品をインストールするか否かにかかわらず，「『ヘルプモード』ボタンの指定に引き続いて他のボタンを指定すると，当該他のボタンの説明が表示される」という機能が実現されているから，控訴人製品は，本件発明による課題の解決に不可欠なものではない旨主張する。…しかしながら，控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて，前記機能が実現されていることが認められるものの，控訴人製品をインストールしていないパソコンにおいても同様の機能が実現されていることを認めるに足りる証拠がない…。
　また，控訴人は，控訴人製品をインストールしたパソコンにおけるヘルプ機能は，控訴人製品に含まれるＡＰＩ関数がオペレーティング・システム（ＯＳ）中の「Ｗｉｎｈｌｐ３２．ｅｘｅ」を実行することにより行われているところ，ＡＰＩ関数は広く公開されているものであって，ソフトウエア開発における汎用品にすぎないから，控訴人製品は，本件発明による課題の解決に不可欠なものではない旨主張する。しかしながら，別紙イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能が，控訴人製品をインストールしたパソコンにおいて，初めて実行できるものであることは，前記イにおいて判示したとおりであり，控訴人製品が，本件第１，第２発明による課題の解決に不可欠なものであることは明らかである。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf
	負有○

	東京地裁

平成18年
(ワ)
第22106号
	対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用
	…被告製品１及び被告製品２の使用説明書には，被告製品１及び被告製品２の使い方として，「両手で「たま」のルーペを持ち，④接眼特殊レンズより覗きます。」「③ステージを少し曲げて，レンズと試料の距離を調節する。」，「上下左右覗きながら①フィルムをＹ方向にスライドさせ，観察物を探します。」と記載されていることが認められる。

　上記記載によれば，被告製品１及び被告製品２は，⑨前記レンズ保持カードと前記カバーフイルムを指で挟んで，⑩すり合わせすることで上記レンズ保持カードの裏と前記カバーフイルムの間の試料の観察ポイントを移動するようにした，⑪試料観察方法の使用に用いる物である。…そうすると，被告製品１及び被告製品２は，請求項３の発明（方法）の使用に用いる物であって，その発明による課題の解決に不可欠なものであるといえる。　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081117101719.pdf
	勝有△

	平成19年
(ネ)
第10056号
	ラベルライター

*職務発明に関する対価請求事件
	　ラベルライター（本体）とテープカセット（消耗部品）の組み合わせにより課題を解決する発明の場合で、其々について、不可欠要件を認めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090728114234.pdf
	勝有△

	大阪地裁

平成23年

(ワ)
第6980号
	位置検出器及びその接触針
	　本件特許発明は，その課題として，通電，非通電を繰り返すことで接触体が磁性化して誤差が発生することを防止するとともに，接触体が被加工物等との当接離隔を繰り返すことで摩耗や変形による測定誤差が発生することを防止することを掲げ，その解決方法として，「接触体(5)の接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる非磁性材で形成されている」（構成要件Ｂ）との構成を採るものである。そうすると，「接触部がタングステンカーバイトにニッケルを結合材として混入してなる弱磁性として非磁性材であるＨＡＮ６で形成されている」…ハ号スタイラスは，まさに本件特許発明の掲げる課題を解決する構成を成しているといえる。

　したがって，ハ号スタイラスは，「物の発明」である本件特許につき，「その物の生産に用いる物」であり，かつ「その発明による課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１条２号）といえる。　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf
	負有△


（侵害論)-③間接侵害-（２－２）「不可欠」要件≪敗訴事案≫
	東京地裁

平成14年
(ワ)
第6035号
	プリント基板用治具に用いるクリップ
	…従来技術の問題点を解決するために本件特許発明２が開示する技術手段は，プリント基板の着脱を容易にするため，その上方に「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部」を設けた保持部材と，弾性力によりプリント基板を治具本体に固定するクリップを，いずれも必要とすると一応認められる。しかしながら，本件明細書２の「発明の詳細な説明」には，プリント基板を保持部材に固定するためのクリップと上記の特徴を有する保持部材の形状との組合せにおいて，何らかの特段の作用効果を奏する旨の記載はないから，保持部材の形状とクリップは関連性を有していない。そして，本件特許発明２におけるクリップの構成は，…本件特許発明２の特許請求の範囲…の「先端挿入部」「弾性屈曲部」「弾圧部」「係止部」「把持部」の各構成は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載及び図面に実施例の記載があるものの，特許請求の範囲の記載においては，各構成の位置関係や全体的な配置関係が明確に記載されておらず（特に，「弾性屈曲部」「把持部」の構成については，機能・作用に関する記載すらない），クリップ全体としての構成が理解できない。本件特許発明２に装着されることが予定されているクリップ自体の構成に特徴がないことは，この「特許請求の範囲」の記載からも明らかである。…

　クリップ自体は，本件特許発明２の出願より以前から，プリント基板用メッキ治具に使用されていたことを考慮すれば，本件特許発明２においては，「プリント基板の端縁部をガイド溝に上方から落とし込むように遊嵌することができるようにする」（プリント基板の着脱を容易にする）ために，「外方且つ後方に屈曲してなる屈曲部とからなる一対の保持部材」が設けられている点が，従来使用されていたプリント基板メッキ用治具の発明との相違点であって，この点が従来技術の問題点を解決するために新たに開示された技術事項に該当する点というべきである。そうすると，本件特許発明２においては，クリップ自体は，従来技術の問題点を解決するための方法として，発明が新たに開示する特徴的技術手段について，当該手段を特徴付ける特有の構成を直接もたらす部材には，該当しないというべきである。…
　…仮に，本件特許発明２において，治具本体と共にクリップも発明による課題の解決に不可欠な構成に該当すると解される余地があるとしても，そのクリップの形状は，本件明細書２の「発明の詳細な説明」に記載された形状のものに限定されると解すべきである。…　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2DDB0BFCF0E1256249256EE8002622CC.pdf
	負不○

	東京地裁

平成23年
(ワ)
第19435号
	医薬
*大阪地裁は別理由で間接侵害を否定した

Cf.H23(ワ)7576
	　原告は，本件各発明により，ピオグリタゾンを他の糖尿病治療薬と組み合わせるまでは発揮されなかったところの従来技術（ピオグリタゾン単剤）に見られない物質属性を新たに見出したものであると主張する。しかしながら，ピオグリタゾン自体は，本件各発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものであり，これが本件各発明のためのものとして製造販売等がされているなど，特段の事情があることは認められないから，被告ら各製剤は，「その発明による課題の解決に不可欠なもの」であるということはできない。　　　　　　　　　　　　　　 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130306120730.pdf
	負不○


　２－３．「知りながら」要件（特許法１０１条２号、５号）
（侵害論)-③間接侵害-（２－３）「知りながら」要件≪勝訴事案≫
	平成17年
(ネ)
第10040号
	情報処理装置及び

情報処理方法

一太郎事件(大合議)

間接侵害成立

⇒無効理由有り
	　…間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は，差止請求の関係では，差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり，弁論の全趣旨に照らせば，被控訴人の前記主張は，その趣旨をも含意するものと解されるところ，本件においては，控訴人は，遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成１６年８月１３日には，本件第１，第２発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。

　以上によれば，控訴人が業として控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為については，本件第１，第２発明について，特許法１０１条２号所定の間接侵害が成立する…。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf
	負有

★

	東京地裁

平成18年
(ワ)
第22106号
	対物レンズと試料との位置関係を逆にして拡大像を得る方法とその応用
	…平成１２年１月ころ，原告とＢは知り合い，その後，原告において本件特許権の実施品を製造し，Ｂにおいてこれを販売する事業を共同して行うことになったこと，平成１３年３月には，原告は，Ｂとの間で，出願中の本件特許権に係る発明について原告がＢに対して実施を許諾する旨の契約や独占的販売権を許諾する旨の契約を締結したこと，しかしながら，原告は，平成１５年６月ころ，Ｂに対し，上記両契約を解除する旨の意思表示をしたこと，さらに，原告は，被告らに対し，平成１８年６月ころ，各被告製品が本件特許権を侵害するものである旨の警告書を発していること，各被告製品のラベル上には「特許出願中」との記載があること，が認められる。これらの事実に照らせば，被告らは，請求項３の発明が特許発明であること，被告製品１及び被告製品２が請求項３の発明の実施に用いられることを知りながら，業として，その生産，譲渡，若しくは譲渡の申出をしていたものと認められる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081117101719.pdf
	勝有△

	平成20年
(ワ)
第19874号
	医療用器具

*薬事法上の添付文書で禁止された態様で使用された医療用器具について間接侵害が成立した事例

⇒警告状のみでは、「知っていた」ことにならないと判断した

Cf.H20(ワ)19874同旨
	(1) 「その物の生産に用いる物であること」について
…被告製品を使用した胃瘻造設のための胃壁固定術において，被告製品を一体化機構により係止した状態のままで胃壁固定術における穿刺及び縫合糸の受渡しに用いることが，医師らによる被告製品の使用態様として格別特異なものではなく，通常行われる被告製品の使用態様の一つであることが認められるとすれば，被告製品は，本件各発明の技術的範囲に属する物の生産に用いる物として，特許法１０１条２号の「その物の生産に用いる物」に該当する。…調査嘱託の結果からすれば，一体化同時穿刺という被告製品の使用態様が，特異なものではなく，医師らによって通常行われ得る被告製品の使用態様の一つである…。…

(3) 「…その発明の実施に用いられることを知っていたこと」について

…一般に，医療機器に係る添付文書の記載（薬事法６３条の２に基づくもの）は，医師が当該機器を使用する際の指針となるべきものであるから，添付文書の「使用上の注意」として，当該機器の特定の使用方法に危険性があるとして，その使用方法を禁止する注意書きが記載されている場合には，当該機器を使用する医師があえてそのような使用方法を用いることは，通常は考え難い事態であるということができる。
　この点，被告製品の添付文書に，一体化同時穿刺の方法で被告製品を使用することには危険性があるため，そのような使用方法を禁止する旨の注意書きが記載されている…。
　したがって，上記のような被告製品の添付文書の記載にもかかわらず，なお，医師らが被告製品を一体化同時穿刺の方法で使用することがあり得ることを，被告らにおいて認識していたものと認められるか否かという観点からの検討が必要となる。

　…被告らは，本件訴状及びこれとともに提出された書証の写しの送達を受けることによって，少なくとも被告製品を用いて一体化同時穿刺を行っている医師が存在することを疑わせるに足りる事実を認識したものということができる。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110706104543.pdf
	勝有★★★


（侵害論)-③間接侵害-（２－３）「知りながら」要件≪敗訴事案≫
	平成18年
(ネ)
第10051号
	数値制御自動旋盤
	　控訴人は，構成Ⅰ－３の被告製品を製造，販売する被控訴人の行為につき，特許法１０１条２号の間接侵害の成立を主張する。

　しかしながら，仮に，構成Ⅰ－３の被告製品が第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いる物であると認められるとしても，被控訴人が，第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることを知りながら，同製品を生産し，譲渡したことを認めるに足りる証拠はない。かえって，構成Ⅰ－３の被告製品の取扱説明書には，Ｔ１３－Ｃ＝Ｔ１３－Ｅ(正面刃物台)に外径加工用工具を取り付けて外径加工を行うことができることは一切記載されておらず，取扱説明書に記載した以外の方法による使用を禁じていることからすると，被控訴人には，同製品が第１特許発明の技術的範囲に属する数値制御自動旋盤の生産に用いられることの認識はなかったものと認められる。ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070223143239.pdf
	負不△


　２－４．「日本国内において広く一般に流通しているもの」要件（特許法１０１条２号、５号）
	平成17年
(ネ)
第10040号
	情報処理装置及び

情報処理方法

一太郎事件(大合議)

間接侵害成立

⇒無効理由有り
	…特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において，控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると，必ず本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり，控訴人製品は，本件第１，第２発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものでるから，同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。

　なお，控訴人製品については，これを専ら個人的ないし家庭的用途に用いる利用者（ユーザー）が少なからぬ割合を占めるとしても，それに限定されるわけではなく，法人など業としてこれをパソコンにインストールして使用する利用者（ユーザー）が存在することは当裁判所に顕著である。そうすると，一般に，間接侵害は直接侵害の有無にかかわりなく成立することが可能であるとのいわゆる独立説の立場においてはもとより，間接侵害は直接侵害の成立に従属するとのいわゆる従属説の立場においても，控訴人が控訴人製品を製造，譲渡等又は譲渡等の申出をする行為について特許法１０１条２号所定の間接侵害の成立が否定されるものではない。…

　なお，ＡＰＩ関数とは，一般に，アプリケーションソフトから基本ソフト，すなわちオペレーティング・システム（ＯＳ）の機能を呼び出すためのもの（Application Program Interface）をいうことは，当裁判所に顕著であるところ，仮に，控訴人の主張するように，控訴人製品に含まれているＡＰＩ関数がソフトウエア開発のために広く公開されているものであるとしても，そのことから直ちに，控訴人製品自体が特許法１０１条２号所定の間接侵害の対象から除外されている「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当することになるわけではない…。　　　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/4AC9E8ED0D080C574925710E002B12CE.pdf
	負有○

	東京地裁

平成21年
(ワ)
第3527号
	液体収納容器…

*控訴審で維持された

(H22(ネ)10064)
	　特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，より広い用途を有するねじや釘のような普及品を想定して制定されたものである。原告製プリンタにしか使用することができない被告製品２は，発光と受光という本件発明の特徴的機能を有しない機種計６７機種の他の原告製プリンタにも使用することができるとしても，汎用品ということは到底できず，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。上記「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，汎用の部品や材料が，特許発明の侵害する製品の製造に用いられたとしても，間接侵害とならないように設けられた規定であり，被告製インクタンクは，原告製プリンタ専用のインクタンクであるから，到底，汎用の部品とはいえない。したがって，被告製品２は，「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは認められない。　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100708084019.pdf
	負有△

	大阪地裁

平成23年

(ワ)
第6980号
	位置検出器及びその接触針

*イ号製品は、用途が限定されているから｢一般に流通している｣としても、「広く」流通していない

⇒間接侵害要件OK
	　確かに，ハ号スタイラスの用途は，これを備え付けた場合に本件特許発明の技術的範囲に属することになるイ号検出器及びロ号検出器に限定されているわけではなく，本件特許発明の技術的範囲に属さない内部接点方式の位置検出器とも適合性を有するものではある。しかし，結局のところその用途は，位置検出器にその接触体として装着することに限定されており，この点，ねじや釘などの幅広い用途を持つ製品とは大きく異なる。また，そのような用途の限定があるため，実際にハ号スタイラスを購入するのは，位置検出器を使用している者に限られると考えられる。

　このような事情を踏まえると，ハ号スタイラスは，市場で一般に入手可能な製品であるという意味では，「一般に流通している」物とはいえようが，「広く」流通しているとは言い難い。また，そもそもこのような除外要件が設けられている趣旨は，「広く一般に流通しているもの」の生産，譲渡等を間接侵害に当たるとすることが一般における取引の安全を害するためと解されるが，上記のように用途及び需要者が限定されるハ号スタイラスにつき，取引の安全を理由に間接侵害の対象から除外する必要性にも欠けるといえる。…　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121106115835.pdf
	負有○


＜別紙＞特許第3454357号のクレーム（平成23年（ワ）第29178号）
【請求項１】
Ａ’ ネットワークを介してユーザが使用する端末装置との間でデータの送受信を行い，所定の価値を有する対価データをユーザに獲得させるゲームであってかつ前記価値が異なる複数の対価データが存在するゲームを進行させるネットワークゲーム用サーバ装置であって，
Ｂ’ 前記対価データを獲得するために必要とされるポイントの獲得が可能な複数のゲームの中から１つのゲームをユーザに実行させるためのゲーム実行手段と，
Ｃ’－１　 前記ゲーム実行手段によってユーザが行ったゲームの結果に応じて当該ユーザに所定のポイントを付与するポイント付与手段と，
Ｄ’－１ 　前記ポイント付与手段によってユーザに付与された現在のポイントを表すポイント表示部と，対価データ付与を行うかどうかを選択するメニュー選択部とを含む意思確認画面を前記端末装置に表示するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に，前記ポイント付与手段によってユーザに付与されたポイントに応じて所定の価値を有する対価データを当該ユーザに付与する対価データ付与手段であって，該対価データの獲得に必要なポイントが前記対価データの価値に応じて異なる対価データ付与手段と，
Ｅ’ 前記端末装置を使用するユーザに関連付けて当該ユーザが獲得したポイント及び対価データを管理するユーザ情報管理手段と，
Ｆ’ 前記端末装置から対価データの付与を要求する対価データ付与要求を受信する対価データ付与要求受信手段と，
Ｇ ’ 前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データの１つを指定するデータを受信し，指定された対価データに対応したポイントを表示するポイント表示部とポイント交換を行うかどうかを選択するメニュー選択部とを含むポイント表示画面を前記端末装置に表示するためのデータを前記端末装置に送信してこれを表示させた後に，前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データと当該対価データに対応して定められたポイントとの交換を要求するポイント交換要求を前記端末装置から受信するポイント交換要求受信手段とを備え，
Ｄ’－２ 前記対価データ付与手段は，前記ユーザ情報管理手段によって管理されているポイントが前記獲得に必要なポイント以上であることを条件として，前記対価データ付与要求に応じて前記対価データをユーザに付与するとともに，付与された対価データの価値に応じて定められたポイントを減少させ，
Ｃ’－２ 前記ポイント付与手段は，ポイント交換要求に応じて前記ユーザ情報管理手段によって管理されている対価データを消去するとともに，当該対価データに相当するポイントをユーザに付与することを特徴とするネットワークゲーム用サーバ装置。
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