
【はじめに−司会】

本日（平成 23 年 5 月 30 日）は，東京弁護士会知的

財産権法部の創部 30 周年記念の講演の第 1 回という

ことで，知的財産高等裁判所第 3部総括判事の飯村敏

明判事に御講演をお願いしております。特許紛争のよ

り適切な解決を日々模索している我々実務家にとり，

有益なお話をいただけるものと期待しております。

まず，飯村判事の御経歴を簡単に御紹介させていた

だきます。飯村判事は第 26 期の司法修習を終えられ

た後，昭和 49 年に裁判官に任官されました。昭和 58

年から 62 年にかけては，伝統ある東京地裁民事第 29

部において知財関係訴訟を担当され，牧野利秋裁判長

の下，この分野について造詣を深められました。余談

になりますが，当時の民事第 29 部は，牧野利秋先生を

裁判長として，陪席の裁判官は，飯村部長のほか，例

えば，現在の早稲田大学教授の高林龍先生というよう

な黄金のトリオで構成されておりました。その後，飯

村判事は，法務省訟務局に出向され，行政事件などの

御経験を経られた後，平成 10 年に裁判長として 29 部

に戻られ，平成 16 年に甲府地家裁所長として出られ

るまで，約 300 件の知財関係事件の判決を言い渡され

ておられます。そして，平成 18 年の年末に知財高裁

第 3部の部総括判事として知財関係事件の最前線に復

帰されたことは皆さまの記憶にも新しいことかと存じ

ます。データベースなどを検索しますと，飯村判事は

実に 800 件を超える知財関係事件の判決に関与されて

おられます。のみならず，知財に関する御執筆も多数

されており，その御発言の重みは皆様も感じられてい

ることと存じます。

【問題提起（川田篤弁護士）】

本日は，「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈，さ

らに均等論の活用」というテーマで御講演をお願いし

ております。はじめに，問題提起をさせていただき，

それに対するお答えとして，本日の御講演を進めさせ

ていただきます。

一般に，「発明の要旨」の認定は，リパーゼ最高裁判

決(1)により，特段の事情がなければ明細書の記載を考

慮しないものとされております。他方で，特許発明の

「技術的範囲」の画定は，特許法 70条 2項により明細

書の記載を考慮するものとされております。このよう

に解釈の基準が二重になっていることから，「発明の

要旨」と「技術的範囲」は一致しないのではないかと

もいわれております。市川正巳判事の論文(2)にもあり

ますように，どちらかと言うと「技術的範囲」は「発

明の要旨」よりも狭くなる，すなわち「発明の要旨」

の中に特許発明の「技術的範囲」が含まれる関係であ

ると考えられております。なお，平成 10 年の無限摺

動用ボールスプライン軸受事件最高裁判決(3)により均

等論が認められ，特許請求の範囲の文言に基づく範囲

よりも「拡張された技術的範囲」が「発明の要旨」よ

りも広がり得ることになり，「発明の要旨」と「技術的

範囲」との関係が複雑になったのではないかと認識し

ております。

特許権侵害を判断する裁判所と特許の有効性を判断

する裁判所が分離されている間は，基準の食違いによ

る問題はあまり表面化しませんでしたが，キルビー最

高裁判決(4)とその後の特許法 104条の 3の立法により

同一の裁判所で判断することになり，問題が顕在化し

てまいりました。

例えば，二重の基準により「技術的範囲」の方が狭

く，「発明の要旨」に含まれる関係にあると考える場合

には，次の 4つの場合が考えられるのではないかと思

われます。

（１Ａ） 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲」

には含まれないが，「発明の要旨」には含まれ

る場合

（１Ｂ） 被疑侵害物件は「技術的範囲」及び「発明
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の要旨」に含まれるが，公知発明は「発明の

要旨」にしか含まれない場合

（１Ｃ） 公知発明は「技術的範囲」及び「発明の要

旨」に含まるが，被疑侵害物件は「発明の要

旨」にしか含まれない場合

（１Ｄ）公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲」及

び「発明の要旨」に含まれる場合

いずれの場合も公知発明が「発明の要旨」に含まれ

るので，特許無効の抗弁が認められ請求棄却になりま

す。しかし，特に（１Ｂ）の場合は，被疑侵害物件が

「技術的範囲」に含まれるにもかかわらず，「発明の要

旨」が「技術的範囲」よりも広いために公知発明を含

むために特許無効の抗弁が認められてしまうという，

特許権者には酷な場合といえます。

これに対し，「発明の要旨」の認定基準を「技術的範

囲」の認定基準に一致させ，「技術的範囲」と「発明の

要旨」が一致すると考えられる場合には，次の 4つの

場合が考えられるのではないかと思われます。

（２Ａ） 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲

（＝発明の要旨）」に含まれない場合

（２Ｂ） 被疑侵害物件は「技術的範囲（＝発明の要

旨）」に含まれるが，公知発明はこれに含まれ

ない場合

（２Ｃ） 公知発明は「技術的範囲（＝発明の要旨）」

に含まれるが，被疑侵害物件はこれに含まれ

ない場合

（２Ｄ） 公知発明も被疑侵害物件も「技術的範囲

（＝発明の要旨）」に含まれる場合

これらのうち（２Ｂ）の場合には請求が認容される

点が，「発明の要旨」が「技術的範囲」よりも広い（１

Ｂ）の場合とは結論に差違が出てきます。このよう

に，二重の基準になると考えるか，基準を一致させて

考えるかにより，結論に違いが出てくるように抽象的

には考えられます。

リパーゼ判決について，飯村判事は近時公表された

御論考で，「リパーゼ最高裁判決は，一般論で述べられ

た判示部分を形式的に適用すると，具体的な事例にお

いて不都合な結論を導く場合が生じ得ることに照らす

ならば，リパーゼ最高裁判決の判示部分は，広い射程

を持つものと解すべきではなく，むしろ，事例判断と

して理解するのが妥当である」と書かれています(5)。

すなわち，「事例判断」であり，一般的な基準を定立し

たものではないとの理解を提唱されています。

しかし，現実には，リパーゼ判決の一般論は多くの

判決で引用されています。例えば，最近の裁判例で

は，量子井戸半導体レーザ素子事件(6)や薄膜トランジ

スタ装置事件(7)では，リパーゼ判決を引用し，特許請

求の文言どおりに認定する理由づけとして用いていま

す。ただし，これらの判決は，特許法 104条の 3の抗

弁を認める前提として，発明の要旨のみを認定してお

り，技術的範囲との関係については判断していないの

で，その関係をどうみるかは，よく分かりません。他

方，リパーゼ判決を引用しながら，「特段の事情」を認

めて，発明の詳細な説明の記載を考慮して，発明の要

旨を狭く解釈しているものもあります(8)。

このような状況の中で，我々，代理人としては，「発

明の要旨」と「技術的範囲」とを一致させた主張をす

べきなのか，不統一な主張をしてもよいのか，非常に

不安を持って訴訟に臨むことになります。問題提起者

としては，当事者間の公平から見て，「発明の要旨」と

「技術的範囲」とは一致させた方が適切ではないかと

考えております。知財高裁 4 部の髙部眞規子判事も，

キルビー判決は，無理な技術的範囲の限定解釈の代わ

りに無効の抗弁を主張することを認めたものであるか

ら，技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とが合致す

ることを想定していたと指摘しています(9)。

ただ，「発明の要旨」の認定において，「技術的範囲」

の解釈と同じように，常に明細書の記載を考慮すると

いうことになりますと，形式的にはリパーゼ判決に抵

触するおそれがございます。リパーゼ判決をどのよう

に解釈すべきか，明細書の記載を考慮するためには，

原則として判例変更が必要なのか，それとも事例判決

と理解すればよいのか，また均等なものとして拡張さ

れる技術的範囲と発明の要旨との関係をどのように理

解すればよいのかなどを中心に本日は，飯村判事にお

伺いしたいと存じます。

それでは，飯村判事，よろしくお願いいたします。

【御講演−飯村敏明判事】

ただいま御紹介をいただきました，知財高裁 3部の

飯村でございます。

本日は，このような機会をいただきありがとうござ

います。1 年ほど前に，貴部の部長をされていた美勢

克彦先生から，創部 30 周年記念の各講演の趣旨を御

説明いただき，最近の判決についての考え方などにつ

いて私の感想を述べさせていただくということで，講
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演をお請けしました。特許制度が，その制度の趣旨に

沿うように機能するためにはどのように考えるべき

か，逆にどのようなものが阻害要因になっているのか

など，最近の傾向について感想を述べたいと思いま

す。

序 はじめに−−−問題提起

特許法 104条の 3が創設された後における特許権侵

害訴訟では，請求原因の成否の前提として，「クレーム

解釈」を行い，また，無効の抗弁の成否の前提して，

「発明の要旨認定」を行います。両者は，「特許請求の

範囲」の解釈という点において，共通しております。

したがって，その解釈結果が同一になることが，理

論上要請され，実際上も，同一にならないと不都合が

生じると思われます。しかし，「クレーム解釈」と「発

明の要旨認定」とは，現実には，異なる結果になるこ

ともあります。

その理由として，次のような点を挙げることができ

ます。①第 1の理由は，「クレーム解釈」について，特

許法 104条の 3が創設される前は，原告の有する特許

に係る「特許請求の範囲の記載」の文言が広すぎて，

無効事由を含んでいる場合であっても，特許権侵害訴

訟の手続の中で，原告の請求を棄却することはできま

せんでした。そのような場合に，特許権侵害裁判所

は，適切な結論を導くための手段として，「クレーム」

を限定的に解釈する手法を発展させてきました。特許

法 104条の 3が施行された後は，「クレーム」の限定的

解釈をする必要性は，相対的に低下しました。しか

し，「クレーム」の限定的解釈のいくつかの手法は，裁

判実務として確立しているため，修正・変更されるこ

となく，今日まで，続いております。そのようなこと

から，現在でも，「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」

とが，齟齬する場合は生じます。②第 2の理由は，後

に詳しく説明いたしますが，リパーゼ最高裁判決の射

程の理解と関係があります。同判決は，「発明の要旨

認定」に当たり，「発明の詳細な説明欄の記載」を参照

することができる場合について，厳しく制約されるよ

うな書きぶりがされています。他方，「クレーム解釈」

については，特許法 70条 2項の規定が設けられ，「発

明の詳細な説明欄の記載」を参照できる法律上の根拠

が与えられています。その結果「クレーム解釈」と

「発明の要旨認定」とが，齟齬する可能性があります。

そこで，以下では，詳しく，検討してみたいと思い

ます。

なお，リパーゼ最高裁判決に関しては，先ほどもご

紹介いただきましたが，片山先生還暦記念論文集に

「特許出願に係る発明の要旨認定とクレーム解釈につ

いて」と題して，小論をまとめました。本日のお話は，

その小論を基にしたものです。

第１ クレーム解釈とは何か？

１ クレーム解釈論−−−原則論

ここでは，クレーム解釈について，詳しく述べるこ

とは避けて，簡単に要約します。

クレーム解釈は，特許権侵害か否かを判断する際に

前提となる必要不可欠な要素であり，三段論法の「大

前提」に位置づけられるものです。根拠法条は，特許

法 70条 1項，2項です。すなわち，法 70条 1項は，

「特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求

の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と，

2項は，「前項の場合においては，願書に添付した明細

書の記載及び図面を考慮して，特許請求の範囲に記載

された用語の意義を解釈するものとする。」とされて

います。すなわち，特許法の原則によれば，特許権の

技術的範囲は，特許請求の範囲の記載の通常の意味か

ら離れて，拡大的にも限定的に解釈することも許され

ない，ということになります。

そうすると，「クレーム解釈」として議論されている

手法の大部分は，この大原則に対して，何らかの例外

的手法といって差し支えないと思われます。

２ クレーム解釈手法−−−例外論

「クレーム解釈の手法」を分類して，ご説明いたしま

す。

まず，特許請求の範囲の記載文言よりも，限定（縮

小）する解釈手法としては，①「発明の詳細な説明の

参酌」，②「出願経過の参酌」，③「機能クレーム」に

対する限定手法，④「公知技術の参酌」などがありま

す。反対に，特許請求の範囲の記載文言よりも，拡大

する解釈手法として，「均等論」等があります。

これらの解釈手法は，「均等論」を除きますと，いず

れも，発明の技術的範囲を限定する方向での解釈手法

です。さきほど述べたとおり，特許権侵害裁判所は，

特許法 104条の 3が存在しなかった時期に，無効理由

の含まれた特許権に基づいて請求がされた場合や，明

細書に開示がされていない技術について請求がされた
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場合に，合理的な結論を導くために，さまざまな解釈

手法を駆使して，非侵害という結論を導く試みをして

おりました。そのような中で，類型化されたものとし

て，上記の①ないし④などがあります。いずれにして

も，特許権侵害訴訟の中で，自己完結的に紛争を終了

させるための，実務上の知恵の集積でもありました。

他方，「発明の要旨認定」に当たり，このような伝統

的な「クレーム解釈」の手法と近似した手法を用いた

高裁の判決について，俎上に上がったのが，リパーゼ

最高裁判決の原審判決です。

第２ クレーム解釈は，リパーゼ最高裁判決に

よって，影響を受けたか？

１ リパーゼ最高裁判決の概要

(1) 明細書の記載

リパーゼ最高裁判決の事実の経緯は，次のとおりで

す。

本願発明は，発明の名称を「トリグリセリドの測定

法」とするものであって，その特許請求の範囲の記載

は，「リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離するグリ

セリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合

に，鹸化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基

中の炭素原子数 10〜 15 のアルカリ金属−又はアルカ

リ土類金属−アルキル硫酸塩の存在で実施することを

特徴とするトリグリセリドの測定法。」というもので

す。

そして，「発明の詳細な説明」によれば，①本願発明

は，原告出願に係る先行発明の改良（先行発明に対し

て，下線を施した条件を設定することにより，測定時

間を短縮し，後処理工程を省略する等の効果を奏す

る。）を目的とするものであること，②改良の前提とな

る先行発明は，「Raリパーゼ」を使用する発明である

ことが，先行発明に係る明細書の特許請求の範囲に記

載されていること，③本願発明の明細書には，「Raリ

パーゼ」を用いた実施例が示され，かつ，他のリパー

ゼを用いるのは不適当であることが，記載されていま

す(10)。出願人は自ら先行発明を出願しており，それは

特許されていました(11)。本願発明は，その先行発明に

対する改良発明です。先行発明は，「Raリパーゼ」に

関するものであって，本願発明は，先行発明において，

特定の条件を付加することによって，より良好な効果

をはかることができるという改良発明です。したがっ

て，法的判断はさておいて，流れを素直に読むと，本

願発明における「特許請求の範囲」に記載された「リ

パーゼ」は「Raリパーゼ」であると理解できるような

事案でした。

(2) 審決(12)

これに対して，審決は，トリグリセリドを鹸化する

物質としてリパーゼを用いることは，公知であり，進

歩性を欠くと判断しました（なお，審決取消訴訟にお

いて，特許庁は，「Raリパーゼ」を使用した場合に特

有の作用効果があり，進歩性があることは認めてお

り，その点について，当事者間に争いはありません。）。

つまり，現在のプラクティスを前提とすれば，拒絶理

由は，特許法 29条 2項（進歩性欠如）ではなく，旧特

許法（平成 6年法律第 116号改正前のもの）36条 4項

（実施可能要件）や同条 5項（特許請求の範囲の記述要

件）等の要件違反とするのがふさわしい事案のように

思われますが，審決は，進歩性欠如の判断をしました。

(3) 原審判決(13)

原審判決は，「発明の詳細な説明」の記載によれば，

先行発明の改良として技術的に裏付けられているの

は，Raリパーゼを使用するものだけであること，「発

明の詳細な説明」中の実施例も Raリパーゼを使用し

たものしか示されていないことを指摘して，特許請求

の範囲に記載された「リパーゼ」は，文言上での制限

はないが，Raリパーゼを意味するのが相当であり，そ

のような認定を前提とすれば，進歩性がないとした審

決は誤りがあると判示して，審決を取り消しました。

このような判断手法は，伝統的な特許権侵害訴訟の

「クレーム解釈」であれば，場合により，許容される解

釈手法であったかも知れません。原審判決は，「発明

の要旨認定」においても，同様の認定手法を用いて，

審決に誤りがあると判断しました。

(4) 上告理由

被告特許庁のした上告の理由は，「法律の解釈の誤

り」ですが，特許法 29条 2項違反ではなく，旧特許法

36条 5項違反を理由とするものでした。すなわち，旧

特許法 36条 5項は，「特許請求の範囲には，発明の詳

細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない

事項のみを記載しなければならない」と規定している

ことに照らすならば，特許請求の範囲の記載の意味内

容を理解するには，その記載のみに従うべきであっ

て，発明の詳細な説明を考慮すべきでない，とするも

のです。

私の感想ですが，この上告理由は，適切ではないと
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思われます。つまり，原審判決が審決を取り消した理

由は，本願発明に法 29条 2項所定の進歩性がないと

した審決の判断に誤りがあるとするものです。審決

は，本願発明について，旧特許法 36条 5項違反を理由

に拒絶したものではなく，原審判決もその点について

判示したものではありません。したがって，原審判決

が，旧特許法 36条 5項違反を構成することはないと

いえるでしょう。その意味で旧特許法 36条 5項違反

と構成した上告理由は，適切を欠くように思われま

す。

(5) 上告審

上告審は，次のように判示しました。

すなわち，「特許法 29条 1項及び 2項所定の特許要

件，すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩

性について審理するに当っては，この発明を同条 1項

各号所定の発明と対比する前提として，特許出願に係

る発明の要旨が認定されなければならないところ，こ

の要旨認定は，特段の事情のない限り，願書に添付し

た明細書の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

して，原審判決を取り消しました。

そして，上告審は，上記のように判断した理由につ

いて，旧特許法 36条 5項に，「・・・特許請求の範囲

には，発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠く

ことができない事項のみを記載しなければならない」

と規定されていることを根拠として挙げて，原審判決

は，旧特許法 36条 5項違反であるとしました。

２ リパーゼ最高裁判決の意義

(1) 事案の特殊性

私の全体的な感想です。この事案の一連の流れに

は，ねじれがあります。

第 1に，「明細書と審決」の関係についてです。「発

明の詳細な説明」欄に，「Ra リパーゼ以外の他のリ

パーゼを用いるのは不適当であること」が記載されて

いるのに対して，「特許請求の範囲」に「リパーゼ」と

記載されていますから，少なくとも，形式的には，旧

特許法 36条違反が成り立ち得る事案であり，同条違

反で拒絶するのが素直かと思われます。

しかし，審決は，特許法 29条 2項所定の進歩性違反

を拒絶の理由としています。この点，出願人が，「Ra

リパーゼ以外の他のリパーゼを用いるのは不適当であ

る」，「所望の効果が生じることはない」として，効果

が生じないとしているにもかかわらず，審決が，その

ような「Raリパーゼ以外の他のリパーゼ」についても

容易に発明できたはずであるとしている点に不自然さ

があり，審決の論理は，強引であるような印象を持ち

ます（もとより，論理面だけの問題であり，証拠を詳

しく検討したわけではありません。）。いずれにせよ，

旧特許法 36条違反の拒絶理由通知がされれば，原告

は，減縮補正をしたのではないかと思われます。

第 2に，「審決と原審判決」の関係についてです。お

そらく，原審判決は，審決を取り消し，特許庁に差し

戻すことによって，差戻し後の審判手続において，

「Raリパーゼ」への減縮補正がされると予想したかと

も推測されます（前に触れたとおり，この事案におい

ては，Raリパーゼであれば進歩性がある点について，

特許庁側も争っていないからです。）。他方，本件につ

いて，発明の詳細な説明の記載を参酌してもなお，特

許請求の範囲の記載を「Raリパーゼ」のみを対象とす

るものであると限定解釈することができる事例であっ

たと判断できるだけの合理的な根拠があったかは，疑

問があります。確かに，当時は，伝統的な特許権侵害

訴訟の実務において，限定解釈の手法が，頻繁に行わ

れておりました。しかし「発明の詳細な説明」におい

て，「Raリパーゼ以外の他のリパーゼを用いるのは不

適当である」等，要するに効果を奏しない旨の記載が

あったとしても，特許請求の範囲に「リパーゼ」と記

載している以上，将来，技術が進歩して，「Raリパー

ゼ以外の他のリパーゼ」を用いることができるように

なることを排除できない点を考慮すると，特許権の付

与後に，特許権の効力が拡大するという問題が生じま

すので，原審判決のように，特許請求の範囲の記載の

「リパーゼ」を「Raリパーゼ」に限定して解釈するこ

とには，行き過ぎがあるとも思われます。

第 3 に，「原審判決と上告理由」の関係についてで

す。

上告理由は，以下のとおり，原審判決には，旧特許

法 36条 5項を誤った違法としております。この上告

理由は，明らかに無理があります。すなわち，原審判

決が審決を取り消した理由は，本願発明に法 29条 2
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項所定の進歩性がないとした審決の判断に誤りがある

とするものです。審決は，本願発明について，旧特許

法 36条 5項違反を理由に拒絶したものではなく，原

審判決もその点について判示したものではありませ

ん。旧特許法 36条 5項は，特許法逐条解説(14)による

と，「特許請求の範囲の記載」について，「発明の詳細

な説明の記載」により技術的に裏づけられていない事

項を含むことを禁止したものであり，その違反は，新

規性，進歩性違反とは別個独立の拒絶理由を構成し，

無効理由をも構成すると説明されています。

原審判決に，進歩性の判断の前提としての本願発明

の技術内容の理解に誤りがあるとすれば，それは，経

験則違反（事実認定の誤り）に該当することがあった

としても，旧特許法 36条 5項違反ではあり得ません。

その意味で旧特許法 36条 5項違反と構成した上告理

由は，適切を欠くものといえましょう。

(2) まとめ

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(15)。

リパーゼ最高裁判決は，発明の詳細な説明を参酌で

きる場合を 2つ例示しています。このうち，①「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」場合について検討してみます。

いやしくも，取消訴訟が提起されるような事案では，

例外なく，特許請求の範囲の記載中の文言について，

原告と被告との間で対立があります。そうだとすれ

ば，その技術的意義が一義的に明確でない場合の方

が，一般的であるかと思われます。原告，被告間にお

いて，そのような意見対立がある場合に，裁判所が判

断する際に，最も重要な資料である「発明の詳細な説

明」の記載を参酌し得ないとするのは，不自然だから

です。次に，②「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」場合については，最高裁判決の判文自体，明

白な誤記であるか否かの判断基準として，「発明の詳

細な説明」の記載に照らして，と述べて，同記載を参

照することを前提としていますので，②に関しては，

特段の事情の例示としての意義は少ないと思われま

す。

もっとも，リパーゼ最高裁判決の読み方ですが，発

明の技術内容を理解するに当たって，発明の詳細な説

明の記載を参照することが許される点については，異

論はありません。塩月秀平・最高裁判所民事判例解説

民事篇平成 3年度 39頁においても，「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。」と記載す

るように，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ができるのは，当然です。

第３ リパーゼ最高裁判決後の法律改正（特許法

70 条 2 項の創設と旧特許法 36 条 5 項の廃

止）

１ 特許法 70条 2項の創設

リパーゼ最高裁判決の出された後に，特許法 70条

についての改正がありました。法改正に関連して，述

べたいと思います。

特許権侵害訴訟では，クレーム解釈は「特許請求の

範囲」の記載を解釈の対象とし，「発明の詳細な説明」

（図面を含む。以下同じ）の記載を解釈の手段（参照資

料）として行われておりました。

そして，リパーゼ最高裁判決が出された当時におい

て，特許権侵害裁判所は，このような手法を活用して，

合理的な結論を導いておりました。さらに，「発明の

詳細な説明」の記載における開示内容，技術的意義を

仔細に検討した上，パイオニア的な特許については，

形式的，画一的な限定解釈をしませんが，これに対し

て，実質的に新しい技術的開示のないような特許（周

辺特許等）については，「発明の詳細な説明」の記載を

参酌して，限定解釈をすることによって，保護範囲を

狭めていたという実情がありました。

前に述べたとおり，リパーゼ最高裁判決は，「新規

性，進歩性の判断における公知技術との対比の前提と

して」，「出願に係る発明の要旨をどのように認定すべ

きか」という，2 つの前提を置いた論点について述べ

た判決であって，クレーム解釈に関する判示ではあり
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ません。しかし，リパーゼ最高裁判決において，発明

の要旨を認定するに当たり，発明の詳細な説明の記載

を参照できる場合を厳しく制限するかのように読める

判決理由が示されたため，従来から，一般的に行われ

ていた「クレーム解釈」に当たり，「発明の詳細な説

明」の記載を参照する解釈手法に影響を及ぼすのでは

ないかとの懸念が生じて，大きな混乱が引き起こしま

した。そこで，この点の疑義を解消するために，特許

法を改正して，クレーム解釈においては，発明の詳細

な説明の記載等を考慮することができる旨の規定を設

けました（平成 6年法律第 116号，特許法 70条 2項）。

この改正により，クレーム解釈においては，リパー

ゼ最高裁判決の要旨認定の手法の影響を受けないこと

が確認されました。

ところで，クレーム解釈においては，①「明細書の

記載の参照」する解釈手法のみならず，他の限定的な

解釈手法も用いられておりました。例えば，②「出願

経過」を参酌して行う限定的解釈，③クレーム中の

「機能的文言」については，発明の詳細な説明の開示内

容と比較して，その範囲を限定的に解釈する手法，④

クレーム中の文言を広く解釈すると，「公知技術」が含

まれるような場合に，「公知技術」が含まれないよう

に，狭く解釈する手法なども，行われていました

（もっとも，④のような手法が妥当するのかどうかに

ついては，論者によって，意見の対立がありました。）。

これらは，保護に値しない特許権に基づく請求を排

斥するという結果を導くための「手法」であり，具体

的な結論に違和感がなかったため，特許権侵害裁判所

が，このような解釈手法を採用し，請求棄却の結論を

導いても，批判された例は少なく，むしろ歓迎されて

いた面もあったかと思われます。

そのような背景があり，特許法 70条 2項の創設自

体についての異論はありませんでした（むしろ，特許

法 70条 2項を創設するまでもなく，このような「ク

レーム解釈」は，当然に可能であるという意見の方が

多かったといえましょう。）。

２ 旧特許法 36条 5項の廃止

前に述べたとおり，リパーゼ事件の上告理由は，旧

特許法 36条 5項違反であり，リパーゼ最高裁判決は，

特許請求の範囲の記載の解釈に当たって，発明の詳細

な説明の記載を参酌すべきでないという法的根拠を，

旧特許法 36条 5項に求めておりました。

しかし，その後，特許請求の範囲の記載要件につい

て，旧特許法 36条 5項の「特許請求の範囲には，発明

の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができ

ない事項のみを記載しなければならない」との規定は

廃止されました(16)。そして，改正後は，「特許請求の

範囲の記載は，・・特許を受けようとする発明が発明の

詳細な説明に記載したものであること」（法 36条 6項

1号），及び「特許請求の範囲には，・・・特許を受けよ

うとする発明を特定するために必要と認める事項のす

べてを記載しなければならない。・・・」（法 36条 5

項）と規定されました。特許請求の範囲の記載は，発

明の詳細な説明の記載により支えられている技術でな

ければならないという基本思想に変更はないものの，

特許請求の範囲は，より自由な記載が許されることに

なりました。

リパーゼ最高裁判決が，発明の要旨の認定に当たっ

て，発明の詳細な説明の記載を参照できる場合につい

て，特許請求の範囲の記載によっては技術的意義が一

義的に明確に理解することができない場合など特段の

事情のある場合に限った法的根拠を，旧特許法 36条 5

項に置いているとするならば，平成 6年の改正によっ

て，その法的根拠の一部は失われたということができ

ると思われます。もっとも，発明の要旨認定に当た

り，限定解釈をした上で，新規性，進歩性の有無の判

断をすべきでない根拠について，旧特許法 36条 5項

に求めるのではなく，むしろ，「特許請求の範囲」の機

能等に求めるべきであるというのであれば，その限り

において，旧特許法 36条 5項の規定の廃止は，影響を

及ぼさないことになると思われます。

このような改正があり，また，プラクティスが大き

く変更した今日，リパーゼ最高裁判決の判示部分を，

より柔軟に理解する余地は，十分にあると思われます

し，そのように理解した方が，妥当な結論を導くこと

ができると思われます。

第４ クレーム解釈は，特許法 104 条の 3 の創設

によって影響を受けたか？

１ 特許法 104 条の 3の創設後の実務

今まで，申し上げてきたとおり，特許法 104条の 3

が創設される以前は，特許権侵害裁判所は，特許権侵

害訴訟の審理に当たり，「クレーム解釈」だけに関わっ

ておりました。特許権侵害裁判所は，訴訟手続中にお

いて，当該特許の有効性を判断することができません
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でしたので，「クレーム解釈」と「発明の要旨認定」の

両方を同時に行うことはありませんでした。

特許権侵害裁判所は，伝統的に，発明の詳細な説明

の記載の開示内容，出願過程等を参照して，保護に値

する価値の有無等を総合考慮した上で，「クレーム解

釈」をしていました。「クレームの限定解釈手法」は，

特許権侵害裁判所が，そのような価値判断をすること

を可能とする理論を提供するための道具として，存在

価値を有していたということもできそうです。すなわ

ち，特許権侵害裁判所は，形式的には，被告製品が，

原告の有する特許発明の技術的範囲に属しているよう

な場合であっても，発明の詳細な説明に開示されてい

る開示の範囲を実質的に理解する目的で，①「発明の

詳細な説明」の記載，②「出願経過」における特許権

者の意見内容，③「クレーム中の機能的な文言」等を

検討して，特許権侵害訴訟手続内で，自己完結的に判

断して，請求棄却の結論を導いてきました（私の話で

は，そのような手法が，望ましいものであったかどう

かについて，問題とするものではありません。）。繰り

返しになりますが，特許法 70条 2項の規定は，リパー

ゼ最高裁判決の出された後においても，特許権侵害裁

判所がそのような手法（特に①の手法）を採ることを，

許容するための改正だったと思います。

また，特許法 104条の 3 の施行前は，「クレーム解

釈」と「発明の要旨認定」との間で，相違が生じても，

特許権侵害訴訟手続において，その両者を同時に判断

することはありませんでしたので，相互の解釈結果に

相違があることに，違和感はありませんでした。

これに対して，特許法 104条の 3の施行後は，特許

権侵害訴訟において，当事者が，「クレーム解釈」と

「発明の要旨認定」との間で異なることを前提とした

主張をすることは，事実上，困難となりました。そし

て，特許権侵害裁判所も，「クレーム解釈」と「発明の

要旨認定」との間で異なる認定，判断をすることは，

困難となりました。特許権者（原告）側が，請求原因

では，「クレーム解釈」を広いものとして主張し，無効

の抗弁に対しては，「発明の要旨認定」を狭いものとし

て主張することは，矛盾します。被告側も同様に，矛

盾する主張をすることはできません。このような訴訟

のシステムは，審理に当たって，当事者の二枚舌的な

主張を阻止し，「良いとこ取り」の主張を排除すること

ができるという意味で，評価できるといえます。

しかし，特許法 104条の 3の施行後の裁判実務を分

析しますと，原告（特許権者）側にとってのみ，不利

な結果が生じております。

まず，「クレーム解釈」における限定的な解釈手法が

多用された理由は，申し上げたとおり，特許法 104条

の 3が施行される前においては，特許権侵害訴訟の手

続において，原告の請求を棄却することができなかっ

たため，特許権侵害裁判所が，自己完結的に，原告の

請求を棄却するための道具として必要だったからとい

えます。特許法 104 条の 3 が施行された後において

は，このような無理な限定解釈をすることなく，無効

の抗弁の当否を判断することによって，請求棄却の結

論を導くことができます。したがって，あまりに極端

な限定解釈について，そのような実務運営を残してお

く存在価値を低下させたといえます。ただし，実務上

は，あいかわらず，限定解釈の手法が，多用されてい

る現状があります。

次に，無効の抗弁における，「発明の要旨認定」です

が，リパーゼ最高裁判決が，「発明の詳細な説明」を参

酌することができる特段の事情が成立する場合を，極

めて狭い，例外的な場合に限るかのような記載をして

いることから，発明の詳細な説明に基づいて，基礎的

な技術常識に即して理解すれば，特許請求の範囲の記

載の意義について，限定的に読めるような場合であっ

ても，そのような限定をせずに，広く解釈して，無効

理由があると判断する例も見受けられます。

そのような意味で，現状は，原告（特許権者）側に，

有利な状況とはいえません。

２ 問題点に対する解決の方向（その 1）

一般に，特許権侵害訴訟では，特許権者（原告）は，

クレームを広く主張する傾向があります。そして，原

告側が，クレームを広く主張すると，被告側から，原

告の主張した広い技術的範囲を前提として，無効主張

がされ，また，被告側から，同様の前提に立って無効

審判請求が提起されることにもなり，無効リスクが高

まるといえます。確かに，特許権侵害訴訟において，

理論上は，「訂正の再抗弁」も用意されていますが，具

体的な事件において，訂正の再抗弁が認められた事例

は，ほとんどありません。

特許法 104条の 3が創設されたことにより，特許権

者（原告）側に不利な状況になったといえます。その

ような状況は，仮に，特許権者と第三者との間の公平

が確保されているのであれば，問題はありません。し
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かし，インセンティブを利用して産業の発展に資する

という特許制度の趣旨，国際比較等を総合考慮する

と，必ずしも，特許権者と第三者の利益との間のバラ

ンスが確保されているようには，思われません。

そこで，解決方法を検討してみたいと思います。

まず，①リパーゼ最高裁判決について，その射程を

狭義に理解することが考えられます。「発明の要旨認

定」に当たっては，「発明の詳細な説明」の記載等を参

酌することにより，より，技術的観点を踏まえた合理

的な解釈を施すことを許容した上で，無効理由の有無

を判断するというプラクティスが重要であると思われ

ます。

また，②「クレーム解釈」について，従来行われて

いたような極端な限定解釈については，再考する必要

があると思われます。例えば，「出願経過」を参酌して

行う限定的解釈は，日本では，頻繁に行われています。

しかし，ドイツでは，クレーム解釈に当たり，「出願経

過」を参照しない実務が行われています。また，アメ

リカでも，「出願経過」は，均等侵害が問題となった事

案については，特許無効を回避するための減縮的補正

について参酌される場合がありますが，文言侵害で

は，日本の状況のように，当然に参酌されることはな

いと考えられます。特許法 104条の 3が創設された今

日，どのような解釈をすれば，特許法の制度趣旨に最

も即しているかという観点から，個々の事案ごとに，

検討することが重要だと思います。

３ 問題点に対する解決の方向（その 2）

以上に紹介したきた「クレーム解釈」の手法は，文

言を限定する方向での手法でした。

これらに対して，拡大する解釈理論として，「均等

論」が挙げられます。

均等論は，これを認めた場合には，特許の独占範囲

が不安定になり，予見可能性が失われ，第三者に不都

合な結果を生じさせます。ボールスプライン最高裁判

決では，厳格な要件を満たした場合に限り，均等が認

められるとされています。

ところで，特許法 104条の 3の下では，原告（特許

権者）が，クレーム解釈により発明の技術的範囲を広

いものとして主張しますと，被告から，原告の主張を

前提として，無効の抗弁が出され，特許権侵害裁判所

も，無効の抗弁を採用して，原告の請求を棄却する例

は少なくありません。他方，均等侵害を主張した場合

は，クレームを広く解釈した上で文言侵害の主張をし

た場合と比較しますと，無効の抗弁の判断において，

無効リスクの増大を避けることができるかも知れませ

ん。

この関係で，具体的な事件を紹介したいと思いま

す。中空クラブヘッド事件(17)を紹介したいと思いま

す。

この事件における原告の発明は，ゴルフクラブの

ヘッドにおいて繊維強化プラスチック製の外殻部材と

金属製の外殻部材の接合強度を増すために，各部材の

接合部を接着するだけでなく，金属製の外殻部材の接

合部に貫通穴を空けて，その貫通穴に繊維強化プラス

チック製の縫合材を用いて，各部材を接合したという

ものです。

なぜ，縫合の強度が高まるかというと，繊維強化プ

ラスチック自体は強度があり，しかも，その縫合材の

一方の面が繊維強化プラスチック製外殻部材と一体的

に接合しており，金属製外殻部材の貫通穴を通った縫

合材に張力が働くと，繊維強化プラスチック製外殻部

材は縫合材の張力によって金属製外殻部材側に引き寄

せられることとなるという性質に由来します。ただ，

特許請求の範囲には，「縫合材」という語が用いられて

います。

他方，被告の製品は，金属製外殻部材の上面フラン

ジ部を上下から挟むように FRP 製下部外殻部材と

FRP 製上部外殻部材が金属製外殻部材に接着されて，

かつ，金属製外殻部材のフランジ部において FRP 製

下部外殻部材と FRP 製上部外殻部材が炭素繊維から

なる帯片によって一体的に接合されたものでした。

そこで，本件では，被告製品における，一つ一つの

帯が，原告の特許発明の「縫合材」に該当するかとい

う点が問題になりました。

原告は，本件発明は縫合材を用いて異種部材同士の

接合強度を高める発明であるから「縫合」の意味は縫

い合わせるという意味ではなく，部材同士を「接合す

る（つなげる）」程度の意味に理解すべきであるとし

て，文言侵害の主張をし，予備的に，均等侵害の主張

をしました。

通常，「縫合」とは「ぬいあわせること」，すなわち

「縫ってつなげること」と解釈されます。しかし，ク

レームの文言の解釈は技術的にアプローチしていく必

要があり，「縫合」の意義についても，出願経過や，

ニーズ，用いられる炭素繊維素材の性質など，いろい
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ろな要素を手掛かりにして，アプローチしなければな

りません。例えば，2枚の布を「縫合」する場合であれ

ば，糸を通した針で刺し綴るというような意味が一般

的ですが，手術などで，皮膚を「縫合」する場合であ

れば，手術用の糸で布の場合と同じように針で刺し綴

ることを意味するばかりでなく，特殊なホッチキスに

よって，皮膚を接合することを意味する場合もある

し，いろいろな態様があり得ます。

ところで，被告製品のような「短小な帯片」を「縫

合材」に該当すると，縫合材の意義を広く解釈するこ

とは，不可能ではありません（もっとも，特許権者も，

被告製品のような「短小な帯片」による接合を「縫合」

に当たることまでは想定していなかったかも知れませ

ん）。

しかし，裁判所は，「縫合材」の意味について，「縫

合材」の通常の語義に，技術的観点も含めて，「金属製

外殻部材の複数の（二つ以上の）貫通穴を通し，かつ，

少なくとも 2か所で繊維強化プラスチック製外殻部材

と接合（接着）する」部材であることが必要であると

解釈しました。そして，被告製品は，金属製外殻部材

に設けた一つの貫通穴に 1回だけ通すものであり，ま

た，上面側の FRP 製上部外殻部材と 1 か所で接着す

るにとどまっているので，これに当たらないとしてい

ます。他方で，結論的には均等の各要件を備えている

から均等侵害を肯定しました。事実の概要は，以上の

とおりです。

本件において，「文言侵害を肯定した場合」と「文言

侵害を否定した場合（その上で，均等侵害を肯定した

場合）」とを対比させて，無効の抗弁が成立するリスク

について，考察したい思います。

仮に，二つの物を離れないようにする部材は，すべ

て「縫合材」だとする文言解釈を前提としますと，出

願前に公知になったさまざまな技術を含む抽象的な可

能性が高まり，結果として，無効リスクも高まると思

われます。これに対して，判決が認定したように，特

許請求の範囲の「縫合材」を「金属製外殻部材の複数

の（二つ以上の）貫通穴を通し，かつ，少なくとも 2か

所で繊維強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）

する」部材であることが必要であると解釈した場合に

は，少なくとも，文言限定をしなかった場合よりも，

無効リスクは低くなるだろうといえそうです。もっと

も，本件では，はじめから，無効リスクはなかった事

案であるかも知れません。

第５ まとめ

以上，述べたところを簡単にまとめて，私の話を終

わりにしたいと思います。

第 1に，「『クレーム解釈』はリパーゼ最高裁判決に

より影響を受けたか？」という問題点です。これは，

特許法 70 条 2 項の立法的な手当もあって，答えは

「ノー」ということになります。

第 2に，「『クレーム解釈』は特許法 104条の 3の創

設によって影響を受けたか」という問題です。特許法

104条の 3 が創設された現在，一つの訴訟において，

請求の原因（クレーム解釈）と無効の抗弁（要旨認定）

との解釈結果が齟齬するのは不自然さが目立つように

なりました。伝統的に行われていた，あまりに限定

的・縮小的なクレーム解釈をすることは，事実上，困

難となったといえます。したがって，従来型のあまり

にも限定的・縮小的なクレーム解釈の手法は，影響を

受けたと思われます。そして，クレーム解釈の手法に

ついて，より良い手法に変えていく必要があります。

第 3 に，「特許権侵害訴訟の中で，『クレーム解釈』

と無効判断の前提となる『要旨認定』に相違があるの

か」という問題です。「クレーム解釈」においては，発

明の詳細な説明の記載等を考慮することができるとす

る特許法 70条 2項が設けられましたが，他方，「要旨

認定」では，発明の詳細な説明の記載を参酌するには，

リパーゼ判決の制約があるため，相違は残っていま

す。第 2の問題との関連で，「クレーム解釈」の極端な

限定的解釈は困難であると申し上げましたが，それで

もなお，「クレーム解釈」と「要旨認定」が相違するこ

とは，理論上も実務上も，生じ得ます。

第 4に，「仮に，『クレーム解釈』と『要旨認定』の

相違を解消するとするならば，『クレーム解釈』と『要

旨認定』の，どちらをどのように変更すべきか」とい

う問題です。私見では，「要旨認定」については，発明

の詳細な説明の記載を参酌して解釈しても良い場合が

あると思っております。「要旨認定」をする場合で

あっても，最も重要な資料は，明細書の記載であり，

当業者であれば，「特許請求の範囲」欄に記載された技

術の内容がどのようなものであるかを確定するのに，

明細書を参酌できる場合が厳格に制限されると解する

のは，不自然な解釈を強いられることが多いように思

われます。リパーゼ最高裁判決は，個別的具体的な事

例について，原審のした認定，判断に誤りがあったと

する事例的な判例であって，あまり，一般論化して，
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最高裁判決の射程を拡大して読むべきではないと思わ

れます。

第 5 に，「特許権侵害訴訟における無効判断の前提

となる『要旨認定』と，同一特許に係る審決及び審決

取消訴訟における『要旨認定』は同じか」ということ

です。これは同じであるべきだと思っています。ただ

し，ただ今申し上げたとおり，リパーゼ最高裁判決に

ついて，一般化して読むべきでないという前提に立っ

た上で，同じに理解すべきであると思われます。

第 6に，補足ですが，「クレーム解釈と無効判断の論

理関係とはどうか？」という問題があります。

特許権侵害訴訟で，特許法 104条の 3により，無効

理由については「抗弁」として位置付けられています。

しかし，無効理由が「抗弁」であることは，本来は，

無効理由を根拠づける事実の存否不明な場合に，存否

不明の不利益を被告に負担させるということを意味す

るものであるはずです。しかし，無効理由の存否の立

証責任は，それぞれの類型（例えば，新規性，進歩性，

発明者性，記載要件充足性等を基礎づける事実）ごと

に，特許庁（審査官）側又は出願者側にあるのであり，

その主張，立証責任の配分は，特許権侵害訴訟におけ

る「無効の抗弁」だからといって，被告側に負担させ

ているわけではありません。

この考えを前提としますと，特許権侵害訴訟におい

て，原告（特許権者）は，特許権の付与を受けたこと

によるアドバンテージを何ら享受していないといえま

す。米国ですと，特許権侵害訴訟の中で，特許の無効

の有無が判断されますが，「Clear and Convincing

Evidence」ルールがあり，その意味は，正確さを欠く

かも知れませんが，大雑把にいうと，「審査等の段階で

考慮された証拠よりもクレーム発明に近い技術を開示

するような証拠（に基づく立証）」が必要とされていま

す。その意味で，特許権者に対して，多少のアドバン

テージを与えているのですが，これに対して，特許法

104条の 3は，「無効の抗弁」と位置づけられているも

のの，要件事実に該当する事実主張の存否について真

偽不明な場合に，その負担を被告に負担させるという

意味での抗弁とは異なることに留意が必要と思われま

す。

以上で，私からのお話を終わります。ありがとうご

ざいました。

【質疑応答】

問題提起者 確認ですが，裁判所は，特許発明の技術

的範囲は限定的に解釈する一方で，発明の要旨の認定

はリパーゼ判決を前提として広めに解釈するという，

二重の基準が存在する状況があると理解してもよいの

でしょうか。

飯村判事 当事者の立場では，同一の特許について，

例えば，原告であれば，有効性に関しては自分に有利

に狭く，被告製品との対比については，自分の有利に

広くということになるので，結果的に違う解釈を前提

に主張しようとする傾向があると思います。

特許権侵害裁判所は，同一事件において，同一の

「特許請求の範囲」の記載に関する解釈について，「ク

レーム解釈」と「発明の要旨」との間で，相違する認

定をするのは，常識的には，奇異ですので，できる限

り，統一的な認定，判断をするように試みると思われ

ます。しかし，「クレーム解釈」については，特許法 70

条 2項の規定が設けられていますので，発明の詳細な

説明を参酌して解釈するということは制限されていな

いのに対して，他方，新規性・進歩性の判断の前提と

して，発明の詳細な説明を参照できる範囲は，より厳

しく制限されると，リパーゼ最高裁判決を理解するの

だとすれば，両者の認定，判断に相違が生じても許容

されると思われます。そのような結果は，原告にとっ

て，不利になるという点は，申し上げたとおりです。

問題提起者 実際の裁判例を見ておりますと，リパー

ゼ判決の日付まで引いて，それを前提に発明の要旨を

認定しているような例も多く見られます。これはやは

り，最高裁判決である以上は，一般的基準として考慮

せざるを得ない面があると理解してよろしいのでしょ

うか。

飯村判事 判例の拘束力の範囲を，どのように理解す

べきかは，難しい問題です。最高裁判決が，一般論を

述べた上で具体的な事例を当て嵌めて結論を導いてい

る場合に，判例拘束性のある部分は，一般論の全体な

のか，一般論中の具体的な事例に当て嵌めた部分に限

られるのかは，その判決により，評価が分かれます。

後に出される下級審裁判例のスタンスや裁判例の集

積，定着度，後続する第 2，第 3の最高裁判決があるか

どうか，その後の実務や事情の変化等も要素となりま

す。英米のような判例法国と日独のような成文法国と

も，事情が異なります。米国は，最高裁判例が多く，
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相互に整合を欠く論理を用いた最高裁判決が数多く存

在します。しかも，後の最高裁判決が，前の最高裁判

決をキャンセルしない限り，判例としての価値は残る

と考えられています。他方，日本では，相互に整合を

欠く論理が示される複数の最高裁判決が存続する事態

は，比較的少ないといえます。したがって，最高裁判

決の重みは，大きいものがあります。判例を変更する

ためには，大法廷で行うことが必要ですが，知的財産

法の分野では，メリヤス編機事件判決(18)があるだけで

す。ただし，日本の最高裁判決は，将来生じ得る，予

想を超えた事象に対しても適用できる余地を残すため

に，一切の例外を認めないような書き方をせずに，「特

段の事情」がある場合には，別の結論を導くことを許

容するパターンが多いと思われます。そこで，下級審

では，具体的事件に対して，妥当な結論を導くために，

最高裁の判例の要旨部分を引用した上で，その特段の

事情等の適用可能性をも検討して，適切な結論を導く

ことが多いと思われます。

問題提起者 均等との関係で確認したいのですが，

「発明の要旨」と一致させるべきものは「文言的な解釈

の意味での技術的範囲」と理解されているのでしょう

か。

飯村判事 基本的には，「文言による解釈をした技術

的範囲」ということになると思われます。私は，今回，

そのような前提で話をいたしました。しかし，この点

は，均等論の位置づけとも関連いたしますので，難し

い問題と思われます。例えば，「特許請求の範囲」に，

「先端」という記載がされている場合に，「先端」とは，

一体どのような技術的な意義との関係で選択された文

言であるかを必ず考慮した上で，その用語の範囲を解

釈いたします。当業者の認識する技術常識を基礎とし

て解釈する場合，均等の範囲と比較的近似する場合が

あり得ると思われます。そのようなことを総合する

と，常に，「文言解釈における技術的範囲」であると言

い切れるかどうかは，断言できません。しかし，質問

に対する答えとしては，文言解釈を想定していただけ

れば良いと思います。

問題提起者 そうしますと，「発明の要旨」を解釈する

ときも，「技術的範囲」を解釈するときも，基本的には

個別の文言を解釈して定めていくということになりま

すか。

飯村判事 基本的には，個別の文言を解釈して定めて

いきます。繰り返しになりますが，当事者が，クレー

ムの文言解釈と称して，かなりイレギュラーな要素を

持ち込んで（例えば，上位概念化を試みる場合等），結

論を導こうとする例に遭遇するので，文言解釈といっ

ても，いろいろあります。しかし，「クレーム解釈」と

「発明の要旨認定」の関係につきましては，「クレーム

解釈」については，個々の文言を解釈して技術的範囲

を確定していくという点で「発明の要旨認定」と同一

の解釈手法になり，その結果も一致することが想定さ

れます。

問題提起者 中空クラブヘッド事件の御紹介の中で，

文言の解釈を広げるのは控えめにして，均等の範囲を

少し広げて，無効のリスクを軽減させるというような

話をされたように思うのですが，これは角度を変えて

見れば，均等なものと認められる範囲は，発明の要旨

に含まれないと理解してもよろしいのでしょうか。

飯村判事 均等が認められるか否かについては，最高

裁判決が示した 5要件があります。第 1要件及び第 2

要件は，特許発明の解決原理ないし特徴からの検討，

第 2要件及び第 3要件は，特許発明と被告製品と間に

解決原理に共通性があるか，共通の解決原理を利用す

ることが容易か否かという観点からの検討，第 4要件

は，公知技術との関係からの検討，第 5要件は，出願

経過等を考慮した検討が求められています。なお，特

許発明と被告製品における解釈原理の共通性は，第 1

要件のみならず第 2要件の判断内容としても考慮され

ますので，このように整理しました。一方，特許審査

過程では，審査官は，さまざまな特許要件に即して適

合性を判断するわけですが，その判断に当たって「発

明の要旨」認定が前提となります。仮に，特許権侵害

訴訟において，文言侵害ではなく，均等侵害が認めら

れた場合において，均等の 5要件を満たすとした判断

が，特許適格性審査における判断の前提と矛盾抵触し

ない場面には，均等侵害とされたことが，無効審判請

求において，当然にリスクを増大させることにつなが

ることはありません。この点が文言侵害が認められた

場合と異なります。

部員 文言侵害における出願禁反言の法理の適用につ

いて，飯村判事のお考えとしては，適用は抑制的にす

べきだとお考えでしょうか。
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また，均等侵害の第 5要件の意識的除外では，出願

経過において限定したときは意識的除外に当たるとい

う説と，それに限られず，出願時に存在していた技術

を故意又は過失により記載しなかった場合も適用され

るという説と，大きく分けると 2説あると思うのです

が，飯村判事は，どのようにお考えでしょうか。

飯村判事 出願禁反言は，エストッペルの法理に由来

しているという説明がされています。しかし，「エス

トッペル」の法理と，日本の出願禁反言は，違う法理

であるという印象を持っています。「エストッペル」

の法理によれば，第三者が出願人の発言，意見等を

知って，その信じたところに従えば，被告製品は非侵

害であると考え，被告製品を製造，販売したような場

合に，その信頼は保護されるということになるのかと

思います。日本の出願禁反言は，被告が，製造，販売

に先だって，原告の提出した意見書の記載を見たかど

うか，信じたかどうかという関係を要求することな

く，出願経過を参酌して，原告が出願過程で述べたこ

とと矛盾する内容は，およそ，独占の範囲から除外す

るかのように，実務運用をしていることが多いように

思われます。さきほど触れましたとおり，米国では，

均等侵害か否かの判断に当たっては，減縮補正がされ

た場合に，そのような事実経緯を参酌することがあり

ますが，文言侵害におけるクレーム解釈において，日

本ほど，当然に参酌されているような状況でないと思

われます。出願人の出願過程における挙動について，

あまりに限定的解釈の根拠とするのは行き過ぎである

ように感じています。

私見では，一般論として，「均等侵害」は，そのハー

ドルを低くすると，第三者に与える影響が極めて大き

くなるため，その適用は抑制的に考えていかなくては

いけないだろうと思います。そのようなことを考慮す

ると，均等の第 5要件（意識的除外）に関しては，出

願人が，出願経過において除外しているものについ

て，独占権の範囲から除外するフォーミュラは，均等

侵害の有無に関する基準として，極めて合理的だと思

います。

問題提起者 学生さんから「出願経緯による禁反言の

場合は，技術的範囲がその分狭くなるのですか。それ

とも技術的範囲そのままで権利の行使だけできなくな

るのですか」という趣旨の質問をされたことがありま

す。この点は，飯村判事はどのようにお考えでしょう

か。

飯村判事 「権利の濫用」法理も「信義則」法理も，権

利そのものは存在するが，これを行使することが許さ

れないという趣旨であるという説明がされることがあ

ります。しかし，結局のところ，権利が存在していて

も，その権利を行使することができないのであれば，

権利がないのと同様であると思います。実務家として

は，そのように考えます。もっとも，この点は，被疑

企業が原告となり特許権者を被告として，「債務不存

在確認訴訟」を提起した訴訟において，裁判所が原告

の請求を認める場合，「債務が存在しないことを確認

する。」とする例と「被告の原告に対する特定の特許権

の行使を許さない。その余の原告の請求を棄却する。」

とする例があります。ただし，キルビー最高裁判決

は，「債務が存在しないことを確認する」旨の原審判決

を是認しております。

部員 仮に，当時の特許法 36条 5項が既に改正され，

さらに特許法 70条 2項も新設されているという状況

で，リパーゼ事件が判断される状況において，飯村判

事のお考えですと，「Raリパーゼ」としてクレーム解

釈及び発明の要旨認定をするのか，あるいはやはり化

学者から見ればリパーゼはリパーゼなのだから「リ

パーゼ」として解釈及び認定するのか，どちらと判断

されるでしょうか。

飯村判事 質問の趣旨は，特許権侵害訴訟ではなく，

審決取消訴訟において，どのように判断するのかとい

うことでしょうか。

この事件の原記録を調べたのですが，分からない部

分もあり，正確な答えはできません。また，当時の進

歩性の判断のプラクティスは，現在のものとだいぶ

違っており，審決は，一つの主引用例と副引用例を選

択して，それを組み合わせることが容易かどうかを判

断したというのではなく，特許のそれぞれの構成ごと

に，別個の主引用例を選択して，組み合わせることが

容易であるかどうかを判断して，結論を導いているよ

うにも読み取れました。仮に，自分が審決取消訴訟に

おいて，判決をするのであれば，「発明の要旨」認定で

は，「Raリパーゼ」ではなく「リパーゼ」を対象にして

いると認定して，審決の判断の当否を判断いたしま

す。審決が容易想到であるとの結論を導いた論理に問

題点があれば取り消しますし，論理に問題がなけれ

ば，審決を維持します。
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部員 今の質問に関連するのですが，「リパーゼ」と

「Raリパーゼ」は，多分，一義的に違うと思うのです

が，事案により，要旨認定の場面で「リパーゼ」とい

うのを「Raリパーゼ」に限定して読むという解釈もあ

り得るのでしょうか。それとも，やはりそこまで限定

した要旨認定はしないのでしょうか。

飯村判事 「リパーゼ」と書いてあれば，「リパーゼ」

は一義的なので，「Raリパーゼ」に限定して読むこと

は，無理だと思います。「Raリパーゼ」と「リパーゼ」

とは，二義的解釈を許されないほどに相違していると

すべきです。その意味では，原審判決は，格別の論理

を示すことなく，「Raリパーゼ」との限定解釈をして，

審決を取り消している点において，割り切りがすぎる

と思われます。

司会 飯村敏明判事，本日は有意義なお話をいただ

き，大変ありがとうございました。

【後記】

本稿は，東京弁護士会の平成 23 年 5 月 30 日に開催

された，創部 30 周年記念講演の第 1 回の飯村判事の

御講演を録音し，若手部員（伊達智子弁護士，湯浅知

子弁護士及び西川喜裕弁護士の 3名）の協力により反

訳を校正した上で，飯村判事に加除訂正をいただいた

ものです。

なお，創部 30 周年記念講演の第 1 回の飯村判事の

御講演は，本年 4月 12 日に予定されておりましたが，

本年 4 月 9 日，当部部長の美勢克彦先生が急逝され，

本年 5月 30 日まで延期されました。創部 30 周年記念

の各講演は，美勢先生が，飯村判事のお力添えを得な

がら実現に尽力されたものです。部員一同，この場を

借りて，美勢先生に代わり，飯村判事に改めて厚く感

謝を申し上げますとともに，美勢先生の御冥福を祈り

たいと存じます。
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