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１ はじめに

平成 26 年 12 月 24 日の東京地裁判決(1)は，侵害論

として均等侵害のみが主張された事件についてされ

た，しかも製薬分野で均等侵害が認められた希なケー

ス(2)であるが，第⑤要件(3)にいう意識的除外について

平成 18 年 9 月 25 日の知財高裁判決(4)の判示を全面的

に参照し，かつこれに則って意識的除外の存否を認定

した点で特筆される。なお，上記東京地裁判決（以下

「マキサカルシトール事件判決」という。）は現在控訴

審で争われており，平成 28 年 1 月 17 日の新聞報道

（日経朝刊第 38 面）によれば事件は大合議の審理に付

されている。

２ 平成 18年 9月 25 日の知財高裁判決

上記知財高裁判決（以下「マッサージ機事件判決」

という。）は，「特許侵害を主張されている対象製品に

係る構成が，特許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というには，特許権者が，出願

手続において，当該対象製品に係る構成が特許請求の

範囲に含まれないことを自認し，あるいは補正や訂正

により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど，

当該対象製品に係る構成を明確に認識し，これを特許

請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動が

とられていることを要すると解すべきであり，特許出

願当時の公知技術等に照らし，当該対象製品に係る構

成を容易に想到し得たにもかかわらず，そのような構

成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは，

当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的

に除外したということはできないというべきである」

と判示した。

マッサージ機事件判決及びマキサカルシトール事件

判決の意義は，意識的に除外されたというためには，

要するに，(1)対象製品に係る構成を明確に認識し，

(2)これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評

価し得る行動がとられていることを要するとしたこ

と，すなわちこれら 2つの要素を満たして初めて対象

製品を意識的に除外したといえるとの解釈を示したこ
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均等侵害の成立には平成10年 2月 24日の最高裁判決が示した5要件の充足を要するところ，均等侵害

の議論は文言侵害に当たらないケースにおいてされ，その当否は出願経過に見られる審査と出願人の手続にか

かっている。審査の一面は少なくとも公知又は周知の技術を特許請求の範囲に含めさせないことであり，出願

手続の一面は特許の請求を法的に合理的な範囲に減縮し又は釈明すべく補正することである。対象製品等が出

願審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術である場合，審査と手続の経緯に照らし，何人も対象製品

等がなお特許請求の範囲に含まれているとは考えないであろう。しかし，そうでない場合はどうであろうか。

平成18年9月25日の知財高裁判決はその疑問に答えたものと考えてよく，本稿は，当該判決が示した認識

と行動という認定要素の適合性を第⑤要件について判断した判決例について認め，その妥当性を評価するもの

である。
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と及びこれに則って第⑤要件について認定をしたこと

にある。

出願の拒絶又は特許の取消・無効を阻止しなければ

ならない立場にある出願人又は特許権者にとって，引

用技術や周知技術は特許請求の範囲に取り込んでおく

ことのできない性格のものであり，引用技術や周知技

術の認識と連鎖的にこれを特許請求の範囲から除外す

る補正，訂正，意見陳述，答弁等の行動をとるのが一

般である。

知っている技術は除外できても，知らない技術は除

外できない。よって，知らない技術の意識的除外はな

いとし，また意識的に除外したと被告が主張する対象

製品等が出願過程において出願人の知らない技術であ

るとき，原告はその旨を再抗弁として主張することが

できるとし，この不知技術の再抗弁に対して，対象製

品等が出願人の知る技術又は当業者に周知の技術であ

ることを被告が証明したときは別，これをしなかった

ときは，被告の特段の事情の抗弁は成り立たず，第⑤

要件をなお充足すると考える筆者の立場(5)から，上記

両判決が問うた認識と行動の存否が第⑤要件の充足性

を左右する基準とされることが第⑤要件に関する認定

判断の妥当性と予測性を高める上で肝要と考える。

今後さらに認識と行動を意識的除外の認定要素とす

る判決例が積み重なることにより，当該認定要素が平

成 10 年 2 月 24 日の最高裁判例(6)における第⑤要件の

解釈運用指針として一般化し，安定化することが期待

される。本稿は，その期待の妥当性を判決例の分析に

よって明らかにしようとするものでもある。

３ 先駆的判決例

マッサージ機事件判決が示したほどに明確に説示し

てはいないが，実質的に，認識と行動の 2要素をマッ

サージ機事件判決以前に明示している判決例がある。

その一つは，平成 17 年 6 月 16 日の知財高裁判決(7)

であり，「出願人は，アーク放電を発生させる以外の方

法によっても，標識回路の共振特性を破壊するという

効果をもたらすことができることを認識し，また，放

電の種類に関し，火花放電等の他の放電形式も存在す

ることが公知である中で，本件明細書 1において，専

らアーク放電を発生させる態様のみを「特許請求の範

囲」に記載したものであるということができる。そう

すると，出願人は，本件発明 1 の出願手続において，

本件発明 1の技術的範囲を，アーク放電を発生させる

構成のみに限定し，その他の放電形式を除外したとい

うべきである。したがって，被告製品において火花放

電が生じているとしても，均等の成立を妨げる特段の

事情があるというべきであり，原告の均等侵害に関す

る主張は理由がない」との認定を示した。この認定に

いう「アーク放電を発生させる以外の方法によって

も，・・・できることを認識」していたのは対象製品を

認識していたことに当たり，「本件発明 1 の技術的範

囲を，アーク放電を発生させる構成のみに限定」した

のは対象製品を特許請求の範囲から除外したと外形的

に評価し得る行動をとったことに当たる。

他の一つは，平成 14 年 11 月 26 日の大阪地裁判

決(8)であり，「出願人は，補正当時，橋絡的構成がある

ことを認識しながら，補正により，橋絡的構成を含む

ように記載されていた出願時の実用新案登録請求の範

囲を，橋絡的構成を含まず，構成要件Cのように回転

止め部材をステップ部材と別の部材とする構成に限定

する記載とした。したがって，出願人は，補正により，

橋絡的構成を実用新案登録請求の範囲から意識的に除

外したものといわざるを得ない」との認定を示した。

この認定にいう「橋絡的構成があることを認識」して

いたのは対象製品を認識していたことに当たり，「橋

絡的構成を含むように記載されていた出願時の実用新

案登録請求の範囲を，橋絡的構成を含まず，構成要件

Cのように回転止め部材をステップ部材と別の部材と

する構成に限定する記載とした」のは対象製品を特許

請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動を

とったことに当たる。

４ 認識と行動が認定要素として適合する判決例

（「意識的除外あり」の例）

2 要素を挙げてはいないが，実質上，対象製品に係

る構成の認識及び対象製品を特許請求の範囲から除外

したと評価しうる行動を問うて対象製品の意識的除外

の有無を判断しているとみられる判決例は多い。その

一部を紙幅の許す限り以下に列挙する。

（１） 平成 26 年 1 月 30 日の東京地裁判決(9)

【認定】 原告は，拒絶査定不服審判の審判請求書（乙

19）において，本件発明は「市外局番と市内局番と連

続する予め電話番号が存在すると想定される番号の番

号テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」

が中核的構成要件であると述べるとともに，平成 19

年 6 月 15 日提出の補正書（乙 179 の 37）により，上記
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部分を「市外局番と市内局番と連続する予め電話番号

が存在すると想定される番号の番号テーブルを作成し

ハードディスクに登録する手段」と補正し，本件特許

の特許登録がされるに至ったこと，以上の事実が認め

られる。・・・上記出願経過に照らせば，原告は，拒

絶理由を回避するために，特許請求の範囲を「ハード

ディスクに登録する手段」を有する構成に意識的に限

定したものと認められる。

【考察】 出願人は，拒絶査定を受けて，電話番号情報

の自動作成装置の構成を「市外局番と市内局番と連続

する予め電話番号が存在すると想定される番号の番号

テーブルを作成しハードディスクに登録する手段」に

変更する補正をした。補正の結果，番号テーブルを作

成しハードディスクに登録する手段を備えない装置は

特許請求の範囲に含まれないこととなった。本件の対

象製品の構成は引用例開示のもの（番号データの一覧

表を作成する手段もこれをハードディスクに登録する

手段も備えない装置）であるから，出願人は対象製品

を認識していたということができ，対象製品（被告製

品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除外し

たということができる。

（２） 平成 25 年 11 月 27 日の知財高裁判決(10)

【認定】 本件補正を客観的・外形的に見れば，控訴人

らにおいて，腰下部における伸縮部材の配置につい

て，構成要件Cの「前記腰下部の前記伸縮部材は，前

記腰下部の中央部を除く左右脇部に配置され」との実

施形態が包含されるものに減縮し，従前の請求項 1に

記載されていた，これと異なる実施形態，すなわち，

腰下部伸縮部材の一部が吸収主体 10 を横断して周方

向に連続して配置固定され，その余の腰下部伸縮部材

が製品の左右脇部において配置固定されるという実施

態様を，本件補正により，本件発明 1の技術的範囲か

ら意識的に除外したものと認められる。

【考察】 文献 1，2を引用する拒絶理通知を受けて，出

願人は「前記腰下部の前記伸縮部材は，前記腰下部の

中央部を除く左右脇部に配置され」（構成要件C）など

を付加する補正をした。この補正は，補正前の特許請

求の範囲に包含されていた①腰下部の周方向伸縮部材

の配置範囲に中央部を含む実施例（図 7，15，16，17）

及び②その配置範囲に中央部を含まない実施例（図 4，

9，11，18，19，20，22，24，25）のうちの後者②を残

し，前者①を削除したものであるが，引用文献 1には

前者①の構成が開示されていた。補正の結果，前者①

の構成は特許請求の範囲に含まれないこととなった。

本件の対象製品は補正前に特許請求の範囲に含まれて

いた前者①の構成に該当するもので，引用文献 1開示

の構成でもあるから，出願人は補正前に対象製品を明

確に認識していたということができ，対象製品（被控

訴人製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に

除外したということができる。

（３） 平成 25 年 9 月 26 日の大阪地裁判決(11)

【認定】 原告は，本件特許発明のうちのガス流通路の

開閉機構に関して，前記引例 7（特開昭 62-226208 公

報，乙 2 の 5 の 8）が公知文献であることを指摘され

た状況において，補正④において前記 1(1)クのとおり

特許請求の範囲を補正し，審判請求書において，当初

出願の構成であった「水平回転により前記噴出口頭部

と連結されたノズル部の弁杆を上下動させて炭酸ガス

噴出を調整する円形調節用摘子」の構成を，更に具体

化し限定したものである。・・・前記引例 7は，バル

ブが上昇した際に閉塞され，バルブが下降した際に開

栓する機構を有していたのであるから，本件特許発明

は，ガス流通路の開閉機構に関して，引例 7に開示さ

れた構成を意識的に除外したものといわざるを得な

い。

【考察】 出願人は美顔器の円形調節用摘子の構成に関

し「(f)ノズル部 10 の内孔 12 に上昇，下降変位自在に

設けられる弁杆 15 であって，弁杆 15 の上端 15a は，

押圧杆 18 の下端 18a に当接し，弁杆 15 の下部は，下

降時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流通路を遮

断し，上昇時には内孔 12 からノズル孔 13 へのガス流

通路を形成する弁杆 15」を付加する補正をした。引例

7 には，バルブが上昇した際に閉塞され，バルブが下

降した際に開栓する機構が開示されていた。補正の結

果，バルブが上昇した際に閉塞され，バルブが下降し

た際に開栓する構成は特許請求の範囲に含まれないこ

ととなった。本件の対象製品は引例 7記載の（バルブ

が上昇した際に閉塞され，バルブが下降した際に開栓

する）構成を備えるものであるから，出願人は補正前

に対象製品の構成を明確に認識していた。したがっ

て，出願人は対象製品（被告製品）を補正により特許

請求の範囲から意識的に除外したということができ

る。

（４） 平成 25 年 4 月 25 日の知財高裁判決(12)

【認定】 イ これに対し，控訴人は，拒絶理由を回避

するために，補正（甲 25）により構成要件F及び Gに
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相当する構成を加えた上で，本件特許の出願に係る拒

絶査定不服審判請求の審判請求書（乙 1）において，同

文献に記載された発明は，PET 素材等で薄肉に形成

した一般的なプラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を

形成して押し潰し可能としたものであり，本件発明と

は使用形態も構成も異なること，同文献には，本件発

明のように係止部を設けて吊り下げ方式を採用するこ

とや，容器を下向きに支持できるように筒口部の周り

の頂部を厚肉に形成するとともに，柔軟性を持たせた

側壁部が下方へ崩れないように支持枠で囲うことを示

唆する記載もないと主張していることが認められる。

ウ そうすると，控訴人は，本件発明に係る特許出願

手続において，本件発明の側壁部は支持枠によって囲

わなければカートリッジ容器の一部が筒口部より下に

なって飲料の排出が困難となる程度の柔軟性を有する

ものであるとして，PET 素材等のプラスチックボト

ルの側壁部に蛇腹部を設ける構成を特許請求の範囲か

ら意識的に除外したものというべきであり，均等の第

5要件に係る特段の事情が存在するものというほかな

い。

【考察】 拒絶理由通知を受けて，出願人は飲料ディス

ペンサ用カートリッジ容器の構成を「前記飲料ディス

ペンサの供給口の周りに設けられた支持枠によって，

前記筒口部の周りの頂部が支持されるとともに，前記

柔軟性を持たせた側壁部が下方へ崩れないように囲わ

れるようにした」を付加するなどの補正をした。引用

文献 3 には，PET 素材等で薄肉に形成した一般的な

プラスチックボトルの側壁部に蛇腹部を形成して押し

潰し可能としたものが開示されていた。補正の結果，

支持枠によって，前記筒口部の周りの頂部が支持さ

れ，前記柔軟性を持たせた側壁部が下方へ崩れないよ

うに囲われることがない構成は特許請求の範囲に含ま

れないこととなった。本件の対象製品は引用文献 3に

開示された構成（側壁部は PET 素材に蛇腹部を設け

ることにより運送時に折り畳み可能な程度の柔軟性を

有するもの）であるから，出願人は補正前に対象製品

を明確に認識していたということができる。したがっ

て，出願人は対象製品（被告製品）を補正により特許

請求の範囲から意識的に除外したということができ

る。

（５） 平成 24 年 6 月 26 日の知財高裁判決(13)

【認定】 本件意見書において，上記引用文献には，携

帯電話機の無線通信機能部品を内蔵する基本部と，携

帯電話機の電話機能部品を内蔵する周辺部とが，分離

可能に接続するように構成された携帯電話機ユニット

が開示されているが，基本部にはアンテナが設けられ

ているため，周辺部へ装着した際，基本部全体が収納

されず，その一部（アンテナ）を外部に露出する必要

があるが，上記請求項に係る発明では，移動体通信端

末のスロットに電話送受信ユニット全体が装着される

ような形状に形成されており，これにより，移動体通

信端末が有しているデザインへの影響を最小限に止め

ることができ，このような技術思想は，引用文献には

開示も示唆もされていないとの意見を述べた（乙 9）。

上記出願手続過程に照らすならば，電話送受信ユニッ

トにアンテナを設けるという構成は，意識的に除外さ

れていたと解するのが相当である。

【考察】 出願当初，請求項 2 記載の移動体通信端末

は，�そのスロットにアンテナ，スピーカ，マイク，操

作部，表示部及び請求項 1記載の電話送受信ユニット

を装着する�としていたが，拒絶理由通知を受けて，

�移動体通信端末のスロットは，前記アンテナ，スピー

カ，マイク，操作部，表示部及び請求項 1記載の電話

送受信ユニットを収納する�と変更する補正がされた

（下線は筆者による。）。引用文献には電話送受信ユ

ニットにアンテナを設けるという構成が開示されてい

た。補正の結果，電話送受信ユニットにアンテナを設

ける構成は特許請求の範囲に含まれないこととなっ

た。本件の対象製品は引用文献開示の構成であるか

ら，出願人は対象製品を明確に認識していたというこ

とができ，対象製品（被告製品）を補正により特許請

求の範囲から意識的に除外したということができる。

（６） 平成 22 年 4 月 23 日の東京地裁判決(14)

【認定】 本件特許出願の願書（甲 5）に最初に添付し

た明細書（以下「当初明細書」という。）の特許請求の

範囲は，前記第 2，2(10)アのとおり，コンベア高さ調

節を構成要件として含まない請求項（1〜5）とコンベ

ア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)とが記載

されていたところ，前記第 2，2(2)のとおり，本件特許

発明 1（請求項 1）又は本件特許発明 2（請求項 2）は，

いずれもコンベア高さ調節を構成要件として含み（構

成要件 E，G�），その余の請求項（3，4）も請求項 1，

2 の従属項であるからコンベア高さ調節を構成要件と

して含み（甲 2），したがって，本件明細書の特許請求

の範囲からは，コンベア高さ調節を構成要件として含

まない発明はなくなっている。そして，コンベア高さ
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調節に係る構成要件E及び構成要件G�が，特許庁で

の審査段階で審査官から通知された拒絶理由（乙 2）

に対応して，出願人たる Aが当該拒絶理由を回避し

ようと意識的に加えたものであることは，前記第 2，2

(10)イ，ウの出願経過から明らかである。・・・そう

とすれば，Aのした上記補正は，コンベア高さ調節を

含まない構成を意識的に除外したものと認められるか

ら，コンベア高さ調節を含まない構成である被告方法

又は被告装置は，均等の第 5要件を充足しないものと

いうべきである。

【考察】 出願当初の特許請求の範囲には，コンベア高

さ調節を構成要件として含まない請求項（1〜5）と，

コンベア高さ調節を構成要件として含む請求項(6)と

が記載されていた。拒絶理由通知を受けて，出願人は

発泡樹脂成形品の取出方法および装置の構成を「コン

ベア高さ調節を構成要件として含む」構成に限定する

補正をした。補正の結果，「コンベア高さ調節を構成

要件として含まない」構成は特許請求の範囲に含まれ

ないこととなった。本件の対象製品は補正前の構成

（コンベア高さ調節を構成要件として含まない構成）

であり，出願人は対象製品を補正前に認識していたか

ら，補正により対象製品（被告製品）を特許請求の範

囲から意識的に除外したということができる。

（７） 平成 21 年 12 月 16 日の東京地裁判決(15)

【認定】 甲 6発明のような従来技術（モニター上に蛍

光の映像と背景の映像を融合するに際し，2色で構成

する技術）との根本的な差異として，本件発明におけ

る映像は青，緑，赤の 3色から構成されている点を強

調していたのであるから，被告製品のように 3つの撮

像タイミングで得られる 3つの信号の内の 2つだけを

モニター上の画像構成に用いる技術については，これ

を特許請求の範囲から意識的に除外したものと認める

のが相当である。

【考察】 出願人は，2 色で構成する従来技術との差異

として，本件発明における映像は青，緑，赤の 3色か

ら構成される点を主張した。すなわち，出願人は，2

色で構成する技術を認識しつつ，本件発明における映

像は 2色ではなく 3色で構成される技術である旨答弁

した。本件の対象技術は引用文献（甲 6）に記載の「モ

ニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合するに際

し，2色で構成する技術」であるところ，出願人は対象

技術（被告製品）を認識しつつ答弁によって当該対象

技術を特許請求の範囲から意識的に除外したというこ

とができる。

（８） 平成 18 年 9 月 19 日の知財高裁判決(16)

【認定】 本件発明の特許出願経過によれば，控訴人

は，ゴム発泡体からなり帯状環状体に形成される内装

材のうち，ゴム発泡体からなる帯状環状体のみから構

成されるものを，スキン層に該当する表面層のあるも

のも含め，意識的に本件発明の技術的範囲から除外し

たものであるところ，原告製品は，上記のとおり除外

されたゴム発泡体からなる帯状環状体のみから構成さ

れるものに該当するから，均等の第 5要件（「対象製品

等が特許発明の特許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

情もないとき」）を充足しないというべきである。

【考察】 出願人は自動車タイヤ用内装材の構成を「ゴ

ム発泡体からなり，帯状環状体に形成されてなる」か

ら「ゴム発泡体からなる帯状環状体の表面に，ゴムか

らなる非発泡表面層が一体化されてなる」に変更する

補正をした。引用文献 1ないし 3のそれぞれには，ゴ

ム発泡体を帯状環状体に形成した自動車タイヤ用内装

材が開示されていた。補正の結果，ゴム発泡体からな

る帯状環状体から構成される内装材は特許請求の範囲

に含まれないこととなった。本件の対象製品は補正前

の構成そのもの（ゴム発泡体からなる帯状環状体から

構成されるもの）であるから，出願人は補正前に対象

製品を認識していたということができ，対象製品（原

告製品）を補正により特許請求の範囲から意識的に除

外したということができる。

（９） 平成 18 年 6 月 13 日の大阪地裁判決(17)

【認定】 被告は，当初明細書においてはゴム発泡体の

みを帯状環状体に形成されてなる自動車タイヤ用内装

材を記載していたところ，引用文献 1ないし 5を示さ

れて拒絶理由通知を受けたため，上記各引用文献には

帯状環状体の表面にゴムからなる非発泡表面層が一体

化した構成は記載されておらず，そのような構成を採

用することによってタイヤ内周面との摩擦による発泡

体の摩耗を防止できるという格別な効果が得られるな

どと主張し，その旨補正した上で特許査定を受けたも

のである。前記出願経過にかんがみると，被告は，本

件発明の構成からゴム発泡体のみからなる内装材から

なる構成を，それが「スキン層」と称する表面層を有

するか否かにかかわらず，意識的に除外したものとい

うべきであるから，上記均等の第 5要件をも欠くとも

解される。
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【考察】 対象製品はいずれも一層のゴム発泡体からな

る帯状環状体のみで構成された自動車タイヤ用内装材

であるところ，明細書の記載及び意見書における陳述

から，出願人（被告）は，ゴム発泡体のみが帯状環状

体に形成されてなる自動車タイヤ用内装材を認識して

いたということができ，「帯状環状体の表面に，ゴムか

らなる非発泡表面層が一体化されてなる構成」（本件

発明の構成）に変更する補正により対象製品を特許請

求の範囲から意識的に除外したということができる。

（10） 平成 16 年 5 月 28 日の東京地裁判決(18)

【認定】 粒径 40 ないし 5.0mmの酸化鉄系鉄鉱石を除

外する補正を行って，酸化鉄系鉄鉱石の粒径を

5.0〜0.1mm と限定したものというべきである。被告

各製品は，細骨材に粒径 5.0 ないし 8.0mmの鉄鉱石を

含んでおり（各被告製品の構成 e），この点で本件明細

書の特許請求の範囲に記載された構成と異なっている

ところ，当該相違部分は，上記のとおり，特許発明の

特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除

外されたものというべきであるから，各被告製品は均

等の第 5要件も満たさない。

【考察】 上記認定にいう補正は，出願時の特許請求の

範囲の記載「上記粗骨材は砂利及び粒径 40〜5.0mm，

比重 2.9〜5.0 の酸化鉄系鉄鉱石とからなり」の『上記

粗骨材は砂利からなり』への変更（粗骨材からの酸化

鉄系鉄鉱石の除去）であり，また 5.0〜0.1mm とは細

骨材中の酸化鉄系鉄鉱石の粒径である。そこで，粗骨

材中の鉄鉱石の粒径と細骨材中の鉄鉱石の粒径の別を

問うことなく，コンクリート中の鉄鉱石の粒径を問う

ことが妥当であると前提するならば，拒絶理由通知を

受けての上記補正により，発明の構成に関わる鉄鉱石

は細骨材としての粒径 5.0〜0.1mm の酸化鉄系鉄鉱石

のみとなったのであるから，粒径 5.0 ないし 8.0mmの

被告製品等の鉄鉱石は，（出願人の「粒径 40〜5.0mm

の酸化鉄系鉄鉱石」の認識の下で）特許請求の範囲か

ら意識的に除外されたということができる。

上記の 10 例(9)〜(18)から明らかなように，対象製品等

が審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術で

ある場合，対象製品等は出願人の認識の内にあるか

ら，補正等により特許請求の範囲から意識的に除外さ

れたといえる。同様のことが認定と考察を割愛した他

の 10 例(19)〜(28)についてもいえる。他方，対象製品等

が審査に引用された公知技術や当業者に周知の技術で

ない場合，対象製品等は出願人の認識の内にないか

ら，補正等により特許請求の範囲から意識的に除外さ

れたとはいえない。このことは，以下の判決例(29)〜(41)

から明らかである。

５ 認識と行動が認定要素として適合する判決例

（「意識的除外なし」の例）

以下に示す判決例のいずれにも認識の語は現れない

が，対象製品について出願人の認識がない場合におい

ていかなる補正がされようと，その補正を理由に意識

的除外が認定されることはない，という点で共通す

る。

（１） 平成 26 年 12 月 24 日東京地裁判決(29)

【認定】 R体− S体の立体異性（鏡像異性）とシス体

−トランス体の立体異性（幾何異性）とは性質が異な

るものであるから，訂正明細書において R 体と S 体

の区別を前提とする記載があるからといって，出発物

質をシス体に意識的に限定した根拠となるものではな

い。被告らの指摘する図がトランス体を意識した記載

であると認めるに足りる証拠はなく，SO2 の付加によ

り保護されたビタミン D 構造について 2 種類の図

（トランス体とシス体ではなく，同一の構造を回転さ

せた図）を記載したからといって，出発物質をシス体

に意識的に限定した根拠となるものではない。

【私見】 認識と行動を意識的除外の認定要素とすると

き，出発物質をトランス体とする対象方法が特許請求

の範囲から意識的に除外されたというためには，出願

人が，当該対象方法の認識下でこれが特許請求の範囲

に含まれないように補正したなどの事実が存しなけれ

ばならないところ，本件特許の出願経過にそのような

事実を発見することはできないから，当該対象方法は

本件特許発明の技術的範囲から意識的に除外されたと

いうことはできない。

（２） 平成 19 年 11 月 27 日大阪高裁判決(30)

【認定】 本件訂正は，訂正前の構成が「当該固定棚の

先端の支持部」であったものを第 1次判決における訂

正前の「固定棚の先端の支持部」についての前記説示

を受けて，引用発明 1の湾曲掛止部 23 の構成（円形の

一部が開放された断面形状）を回避するため，前記

「当該固定棚の先端の円形孔からなる支持部」と訂正

し，「円形孔からなる」との技術的事項に限定したもの

ということができるところ，かかる限定した構成によ

り，引用発明 1が固定棚を支脚間に棚受用横桟を架橋

した状態で着脱できるのに対して着脱自在でない作用
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効果のものに限定したにすぎないというべきである。

そうすると，本件訂正により，上記下方の開放された

形状のものを除外する趣旨であったことが認められる

ものの，それ以外の形状のものを意識的に除外したと

までは断定できない。

【私見】 引用発明 1には，円形の一部が開放された断

面形状が開示されていた。出願人は置棚の構成を「当

該固定棚の先端の支持部」から「当該固定棚の先端の

円形孔からなる支持部」に変更する補正をした。補正

の結果，先端が円形孔からなる支持部でない構成は特

許請求の範囲に含まれないこととなった。しかし，イ

号製品における支持部の構成は補正前の構成（単なる

「先端の支持部」）でも引用発明の構成（「円形の一部が

開放された断面形状の支持部」）でもないから，イ号製

品における支持部の構成は出願人が出願前又は出願過

程において認識していたとは異なるもの（不知の技

術）である。したがって，出願人はイ号製品における

支持部の構成を特許請求の範囲から意識的に除外した

ということはできない。

（３） 平成 14 年 4 月 16 日の大阪地裁判決(31)

【認定】 原告らが本件訴訟において，連通孔付目皿を

備えた製造装置を本件発明と均等なものとして主張す

ることは許されないと主張する。・・しかし，別件実

用新案と本件特許権とは別個の出願手続を経たもので

あるから，別件実用新案の登録出願中の上記意見書の

記載から，直ちに本件発明の技術的範囲から「初めか

ら 1本のリボン状に」こんにゃくのりを押し出す技術

を意識的に除外したものと解することはできない。

【私見】 出願過程において出願人が対象製品（連通孔

付目皿を備えた製造装置）を認識していたとの主張も

証拠もなく，また対象製品を特許請求の範囲に含ませ

ておくことが特許を受ける上で支障となったというべ

き事情もなく，意識的に除外したということはできな

い。

（４） 平成 12 年 5 月 23 日の大阪地裁判決(32)

【認定】 右補正は，召合せ部材 22 を抱着挟持する構

成をより明確にしたものにすぎず，公知技術を回避す

るためになされたものとは認められないし，また，意

見書の内容を見ても，ホ号物件のように挟持壁を厚さ

方向に設ける構成を特に意識的に除外したとも認めら

れない。他に均等要件⑤の特段の事情を認めるに足り

る証拠はない。

【私見】 いずれの引用文献にも挟持壁に相当する構成

の記載はないから，出願人が出願過程において挟持壁

を厚さ方向に設ける構成を認識していたということは

できない。したがって，挟持壁を厚さ方向に設ける構

成を意識的に除外したということはできない。

（５） 平成 11 年 5 月 27 日の大阪地裁判決(33)

【認定】 右の拒絶理由通知の趣旨は，前記のとおり，

注射液を調製する際に空気の混入を防ぐようにするこ

とは常套手段であるということにあったものであるか

ら，手続補正により付加された「ほぼ垂直に保持され

た状態で」との要件は，右の拒絶理由通知における特

許拒絶理由を回避するために付加された要件ではない

ことは明らかであり，しかもこれ自体は前記のように

注射液を調製する際の常套手段を記載したにすぎない

から，これをもって特許請求の範囲の記載から意識的

に除外されたものに当たる特段の事情があるというこ

とはできない。

【私見】 特許請求の範囲への「ほぼ垂直に保持された

状態で」の加入は注射液を調製する際の常套手段を記

載するものであるにすぎない旨の認定の下では，装置

を「水平に近い斜め状態」で保持して行う方法は出願

人が補正前に認識していた技術（対象技術）であった

とはいえない。したがって，対象技術を補正（「ほぼ垂

直に保持された状態で」の加入）により特許請求の範

囲から意識的に除外したということはできない。な

お，控訴審（大阪高裁平成 13 年 4 月 19 日／平成 11 年

(ネ)第 2198 号）における認定は次のとおりで，私見に

変えるべきところはない。

【認定】 拒絶理由の備考として，注射液を調製する際

に空気の混入を防ぐようにすることは常套手段である

と記載されていた点については，これ自体は前述した

ように注射液を調製する際の常套手段を記載したにす

ぎないし，この点を回避するために「ほぼ垂直に保持

された状態で」との要件を付加したとも考えられな

い。

６ 認識と行動が認定要素として適合しない判決

例

以下に示す判決例は，拒絶理由が通知されて特許請

求の範囲が補正されたとき対象製品は特許請求の範囲

から意識的に除外された，とする点で共通する。これ

らの判決例は，認識があって初めて行動（補正）が問

われるこれまでに挙げた判決例（認識と行動が認定要

素として適合する判決例）とは真っ向対立する関係に
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あり，基本的に，禁反言の法理により補正された発明

に関する均等の主張は許されないとするもので，出願

過程における対象製品についての出願人の認識いかん

が問われることはない。しかし，いずれの事件におい

ても，出願過程において対象製品等についての認識が

出願人にあったとはいえないから，その認識を意識的

除外の認定に不可欠の要素とするとき，意識的除外の

認定は妥当でないというほかない。

（１） 平成 26 年 3 月 13 日の大阪地裁判決(34)

【認定】 原告は，本件特許出願の手続において，当初

は，「活性成分及び界面活性剤を溶剤に溶解させた後，

水を加える方法」以外の方法により製造された組成物

も含むクレームについて出願をしていたものである。

しかし，特許庁審査官からの拒絶理由通知に対応する

ため，敢えて補正をして上記方法により製造された組

成物に限定する補正をし，それにより特許を受けたこ

とが認められる。このように，特許出願の手続におい

て敢えて限定したクレームについて，その技術的範囲

を拡張する主張は包袋禁反言の原則により許されない

ものというべきである。したがって，被告製品の構成

は本件特許発明の特許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というべきで

ある。

【私見】 対象技術は，拒絶理由で引用された技術，出

願前公知又は周知の技術など出願人の知る又は当業者

として知っているべき技術ではなく，出願人が（水と

混和しうる溶剤に）「溶解させた後，水を加える方法に

より」の文言を加入する補正によって特許請求の範囲

に含めないようにした技術とは異なる。この場合，判

決のくだりにあるとおり，「被告製品が本件特許発明

の構成要件を文言上充足するということはできない」

として文言侵害を否認することは妥当であるといえ

ど，出願人に認識のない不知の対象技術（被告製品の

構成）を特許請求の範囲から意識的に除外したとする

認定は対象製品の認識を認定要素とする観点からは妥

当でない。

（２） 平成 24 年 9 月 13 日の東京地裁判決(35)

【認定】 クロタミトンは，本件特許の出願当初におけ

る明細書に記載されなかった上，原告は，補正により，

本件各発明において使用可能な結晶化阻害剤としての

化合物を構成要件 1B の構成における 3 種類の化合物

とその組合せに限定した。これらの事実を総合すれ

ば，原告の側においてクロタミトンを結晶化阻害剤と

して用いる各被告製品が本件発明 1の技術的範囲に属

しないことを外形的に承認したように解されるような

行動をとったものである。したがって，各被告製品が

本件特許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あ

る。

【私見】「クロタミトンの上記各効能は，いずれも水

虫薬の保管時における結晶化を阻害するものにすぎ

ず，当業者が上記各効能から動物用の抗寄生虫組成物

の投与時における乾燥による結晶化を阻害する効能を

想到することは，当該効能が公知であったことを認め

るに足りる証拠がないことに鑑みれば，困難であった

というべきである」との（第③要件に関する）認定に

基づけば，一当業者にすぎない出願人にとっても対象

技術を認識することはできなかったというべきであ

る。しかるところ，クロタミトンを結晶化阻害剤とし

て用いる対象技術を補正により特許請求の範囲から意

識的に除外したというためには出願人が対象技術を認

識していたことを要するとする観点からは，対象技術

（被告製品）を特許請求の範囲から意識的に除外した

ということはできない。

（３） 平成 24 年 3 月 22 日の大阪地裁判決(36)

【認定】 拒絶理由通知を受けて，特許請求の範囲の請

求項 1において，「スペーサー」を「環状の弾性部材か

ら構成されたスペーサー」に限定する補正を行い，「環

状の弾性部材から構成されたスペーサーを介して，…

水位表示板が取付けられていることを必須の技術手段

と」する旨の意見を述べていたのであるから，タンク

本体と水位表示板との間の空間を確保する手段とし

て，環状の弾性部材から構成されたスペーサー以外の

構成を採用することを意識的に除外したものといわな

ければならない。したがって，タンク本体の一部を水

位表示板取付台座部として閉鎖された空間を確保した

イ号製品の構成は，意識的に除外されたものであるか

ら，イ号製品は，均等侵害の第 5要件も充足するとは

いえない。

【私見】 出願人は貯水タンク及び浄水機の構成を「ス

ペーサー」から「環状の弾性部材から構成されたス

ペーサー」に限定する補正をした。補正の結果，環状

の弾性部材から構成されたスペーサーでない構成のも

のは特許請求の範囲に含まれないこととなった。しか

し，対象技術（タンク本体の一部を水位表示板取付台

座部として閉鎖された空間を確保した構成）は補正前
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の本件発明の構成（スペーサーを介して水位表示板を

取り付ける技術）ではないし，出願前公知の構成（密

閉した空間により断熱効果を得て結露防止をするとい

う広義の技術）でもない。すなわち対象技術の構成は

出願人が出願前又は出願過程において認識していない

不知の技術であるから，構成要件を充足しないことを

理由に文言侵害に当たらないということはできても，

対象製品の認識を認定要素とする観点からは，上記補

正により対象技術（イ号製品）の構成を特許請求の範

囲から意識的に除外したということはできない。

（４） 平成 20 年 1 月 22 日の東京地裁(37)

【認定】 本件特許発明の出願時の明細書の「特許請求

の範囲」請求項 1においては，「リテンションカップ」

と「キャップ」との関係については具体的に何も規定

していなかったのであるから，当初から，両者が独立

した別個の部材の場合のみを限定して規定していたの

か，両者が一部材として一体成形されたようなものも

包含して規定していたのかについては必ずしも明確で

はない。しかし，均等論のいわゆる第 5要件について

は，禁反言の法理に照らし，均等を主張することが許

されない特段の事情が存在するかどうかを判断すべき

であるから，当初の特許請求の範囲に明確に包含され

ていたものが補正により意識的に除外された場合のみ

ならず，当初の特許請求の範囲に包含されているかど

うかが不明確であったものが補正により包含されない

ことが明確にされた場合にも，禁反言の法理に照ら

し，第 5要件により，特段の事情が存在するというべ

きである。以上によれば，原告は，本件特許発明につ

いて，その手続補正等の出願の経緯において，被告製

品のような構成のもの，すなわち，「リテンションカッ

プ」とは別に「キャップ」に相当する独立した部材を

有しない構成のものが，その技術的範囲に含まれない

ことを明らかにしたものと認められるから，このよう

な場合においては，均等論のいわゆる第 5要件の根拠

とされる禁反言の法理に照らし，被告製品について原

告の均等の主張を認めることはできない。

【私見】 出願当初の明細書の［発明の詳細な説明］に

は「リテンションカップ 23 の底面にスクリューなど

のような固定手段により固定付着された半円形状の固

定キャップ 41」があると記載されていたが（【0012】），

出願当初の［特許請求の範囲］の請求項 1にはリテン

ションカップ及びキャップのそれぞれの構成が現れる

ものの両者の関係については記載がなかった。平成

11 年 2 月 22 日の拒絶理由通知，その後の拒絶査定を

受けて，出願人は，コンパクト型豆乳・豆腐製造器の

構成中リテンションカップとキャップとの関係を「リ

テンションカップに固定的に取り付けられたキャッ

プ」とする補正をし，特許査定を受けた。しかるとこ

ろ，出願当初の明細書には，「おから槽アセンブリ 40a

のキャップ 41a が上部本体アセンブリ 20a のリテン

ションカップ 23a の底面に固定されない分離型」も記

載されていたが（【0019】），対象製品のように「リテン

ションカップ」が「キャップ」の機能を奏するもの，

すなわち「リテンションカップ」とは別に「キャップ」

に相当する独立した部材を有しない構成について記載

はなく，また拒絶理由に引用された公知技術文献や拒

絶査定で引用された周知技術文献にも対象製品の構成

を開示する記載はない。上記補正の結果，対象製品

（リテンションカップの下部がフィルターカップの

キャップであるとの原告主張の構成），フィルター

カップ（おから槽本体）がリテンションカップに直接

取り付けられているとの被告主張の構成，「リテン

ションカップ」とは別に「キャップ」に相当する独立

した部材を有しない構成（裁判所認定の構成）は特許

請求の範囲に含まれないこととなった。認定によれ

ば，被告製品は「リテンションカップ」が「キャップ」

の機能を奏するものであるが，判決は，「原告は，被告

製品の「リテンションカップ」の下部が「キャップ」

に相当する旨を主張する。しかし，前記(1)のとおり，

本件特許発明においては，「リテンションカップ」と

「キャップ」はそれぞれ別個の部材から構成されてい

るものであるから，前者の一部が後者を兼ねるという

構成のものが，構成要件ハ− 2を充足しないことは明

らかである」とする。しかし，充足しないが故に原告

は均等侵害を主張したのであり，原告主張の要点は

「キャップの機能部分を持ったリテンションカップ」

と「キャップが固定されたリテンションカップ」とは

均等であるという点にある。対象技術の認識がなけれ

ば当該対象技術が特許請求の範囲から意識的に除外さ

れることはないとの観点からは，証拠上，「キャップの

機能を奏するリテンションカップ」（対象製品）につい

て出願人に認識があったとはいえない本件において，

対象製品の特許請求の範囲からの意識的除外はなかっ

たというほかない。

なお，「当初の特許請求の範囲に明確に包含されて

いたものが補正により意識的に除外された場合のみな
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らず，当初の特許請求の範囲に包含されているかどう

かが不明確であったものが補正により包含されないこ

とが明確にされた場合にも，禁反言の法理に照らし，

第 5要件により，特段の事情が存在するというべきで

ある」との判示は，禁反言の法理に照らし第⑤要件に

いう特段の事情があるとするものであるが，対象技術

の認識がなければ当該対象技術の意識的除外はないと

するとき，出願人が対象技術を認識していたことの証

拠なしに第⑤要件にいう意識的除外という特段の事情

が存するということはできず，また発明の構成が当初

の特許請求の範囲の記載上不明確であったとしても，

出願当初の明細書又は図面の記載に基づいてこれを明

確にすることは制度上許されていることであり，しか

も補正によりすでに明確にされているにもかかわらず

過去に不明確であったことを理由に出願人権利者に責

任（不利益）を負わすべき合理的理由はない。

（５） 平成 17 年 8 月 30 日の東京高裁判決(38)

【認定】 本件補正により，特許請求の範囲の補正とし

て，出願当初明細書の請求項 1に構成要件Eが付加さ

れ，本件発明は，隔壁の両側面の形状が「絶縁ハウジ

ングの中心線と平行に延びる基部平行面と，基部平行

面に連続し，先細の楔形を形成するテーパ面とにより

形成されている」ものに限定されるとともに，・・・出

願当初明細書の段落【0009】は削除されたことに照ら

せば，原判決が判示するように，隔壁の両側面が「基

部平行面とこれに連続する先細のテーパ面」とにより

形成され（構成要件E）ていないもの，すなわち，被告

コネクタのように隔壁の両側面の全てがテーパ面で形

成されているものは，本件発明から意識的に除外され

たものと認めるのが相当である。

【私見】 対象製品は，出願当初の明細書に記載のもの

でも，拒絶理由引用の先願公報に記載の（基部から先

端に向かって平行面で形成されていた）構成のもので

もなく，また出願前周知の技術でもない。したがっ

て，出願人が対象製品を認識していたということはで

きないから，当該認識を意識的除外の認定に不可欠の

要素とするとき，出願人は補正により対象製品（被告

製品）を特許請求の範囲から意識的に除外したという

ことはできない。

（６） 平成 16 年 12 月 21 日の大阪地裁判決(39)

【認定】 被告製品は，前記・・・のとおり，本件特許

発明の構成要件 Dないし Hを充足せず，充放電回路

の各回路素子の接続の仕方及び電流の流れ方が，本件

特許発明と異なるから，補正によって特許請求の範囲

から意識的に除外されたものに該当するというべきで

ある。したがって，被告製品は，均等の第 5要件を充

足せず，その余の均等の要件を判断するまでもなく，

本件特許発明と均等であるとは認められない。

【私見】 被告製品は本件特許発明の構成要件を充足し

ないとの一事をもって，被告製品は補正により特許請

求の範囲から意識的に除外されたものに該当するとし

て均等侵害をも否認したと読める。この種の認定がさ

れた判決例は少なくない。文言侵害の不成立は構成要

件欠如で足りようが，均等侵害はそもそも構成の相違

があって初めて争われるのであるからその成否は構成

要件欠如とは別に判断されねばならない。被告製品が

本件特許発明の構成要件を充足しないことを理由に，

被告製品は補正により特許請求の範囲から意識的に除

外されたとし，第⑤要件を充足しないからその他の均

等侵害の要件について審理するまでもないとすると

き，実質的に，文言侵害についてのみを審理し，均等

侵害については審理していないことにならないであろ

うか。控訴審（大阪高裁平成 17 年 6 月 30 日／平成 17

年(ネ)217）判決における認定は次のとおりである。

【認定】 そうすると，出願当初明細書の特許請求の範

囲の記載は，各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方

について，複数のあり方を許容するものであったとこ

ろ，原告は，補正により，これを，補正後の特許請求

の範囲に示された各回路素子の具体的な接続の仕方や

具体的な電流の流れ方を備えたものに限定し，それ以

外の各回路素子の接続の仕方や電流の流れ方を備えた

ものは，特許請求の範囲から意識的に除外したという

べきである（地裁判決と同趣旨）。

【私見】「それ以外の」として，包括的に特許請求の範

囲に含まれない構成の技術を意識的に除外したと認定

したが，「それ以外のもの」がどのような構成であるか

について何ら認定していない。控訴審判決も，本件発

明の構成と異なることを理由に，出願人は対象製品を

補正により特許請求の範囲から意識的に除外したと判

断したとしか読めない。構成を異にするから意識的除

外があったのではなく，意識的除外があったから均等

侵害の要件を欠くと結論されるべきところ，そのよう

な論理にはなっていない。

（７） 平成 16 年 6 月 23 日の東京地裁判決(40)

【認定】 原告は，特許庁審査官の拒絶理由通知に対

し，「通水材」の構成を「ネットとネット表面に取り付
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けた繊維シートとからなる帯状の通水材」と補正した

こと，手続補正書と同時に提出した意見書において，

補正に係る「ネットとネット表面に取り付けた繊維

シートとからなる帯状の通水材」は，「水及び空気の排

出経路としてサンドマット」を用いる引用例とは構成

及び作用効果が異なる旨説明していること，本件特許

の出願当時，本件発明の「通水材」に対応する土木用

の部材として，「凹凸を付した板状の芯材を不織布で

覆う」構造を有する排水材料が当業者に周知であった

こと等の事実が認められる。これらの事実に照らすな

らば，原告は，本件特許の出願過程において，本件発

明に用いる通水材の構成を「ネットとネット表面に取

り付けた繊維シートとからなる帯状の通水材」に限定

したものと認められ，「凹凸を付した板状の芯材を不

織布で覆う」構造を有する周知の排水材料等これと異

なる構成を有する通水材を本件発明の「通水材」から

意識的に除外したものと認めるのが相当である。そう

すると，被告方法における「袋状の繊維シートと凹凸

を付したプラスチック成型板からなる帯状の通水材」

（構成 b）は本件発明から意識的に除外されたものと

いうべきであるから，被告方法は本件発明の構成と均

等なものであるとは認められない。

【私見】 均等の主張がなければ構成相違の判断で終

わったケースでも，その主張がされた以上，構成が異

なるというのみでは問いに対する答えにならない。本

件において，「これと異なる構成を有する通水材を本

件発明の「通水材」から意識的に除外したものと認め

る」とのくだりにいう「これと異なる」とは補正後の

通水材の構成と異なるということであり，引用技術や

周知技術に係る通水材が補正後の通水材の構成と異な

ることをもって対象製品（被告通水材）を意識的に除

外したと認めるとの趣旨と解される。しかし，いかな

る理由で（引用技術や周知技術ならぬ）対象製品の除

外を認めるのか，明らかにされていない。

出願人は，引用技術である「水及び空気の排出経路

としてサンドマット」を用いる通水材及び周知技術で

ある「凹凸を付した板状の芯材を不織布で覆う」通水

材を認識していたということができるから，認識を意

識的除外の認定要素とするとき，これらの通水材が補

正後の通水材（「ネットとネット表面に取り付けた繊

維シートとからなる帯状の通水材」）から意識的に除

外されたということができる。しかし，認識を意識的

除外の認定要素とするとき，被告方法に用いられる通

水材（「袋状の繊維シートと凹凸を付したプラスチッ

ク成型板からなる帯状の通水材」（対象製品）が補正に

より意識的に除外されたか，その前提として出願人に

対象製品について認識があったかが問われるところ，

その認識の存否が不明である。この場合，対象製品が

上記の引用技術又は周知技術と同一であるときは出願

人に対象製品の認識があったと証明でき，したがって

対象製品（被告通水材）は特許請求の範囲から意識的

に除外されたということができるものの，袋状の繊維

シートと凹凸を付したプラスチック成型板からなる帯

状の通水材（対象製品）は，水及び空気の排出経路と

してサンドマットを用いる通水材（引用技術）や凹凸

を付した板状の芯材を不織布で覆う構造を有する排水

材料（周知技術）と構造上同一とはいえない（そのよ

うな認定もない）から，また引用技術及び周知技術に

よれば当業者は対象製品を認識することになるなどと

の推論は当然に許されないから，出願人にその引用技

術や周知技術の認識があるからといって直ちに対象製

品を認識していたことにはならない。したがって，出

願人に対象製品の認識があったとはいえず，補正によ

る対象製品の意識的除外があったとはいうことはでき

ない。

控訴審（東京高裁平成 16 年 10 月 26 日判／平成 16

年(ネ)3911）判決における認定は次のとおりである

が，引用技術及び周知技術を特許請求の範囲から除外

したことがなぜ対象製品の除外に至るのか，それら技

術間の関係が明らかにされていないためなお不明であ

る。

【認定】 控訴人は，前記引用に係る原判決第 2，1，(6)

ウ（前記第 2，2，(1)の補正後のもの）の補正は，「水

及び空気の排出経路としてのサンドマット」を用いる

引用例 1に対応してしたものであり，それ以上のもの

ではなく，これにより，控訴人が，「凹凸を付した板状

の芯材を不織布で覆う」構造を有する周知の排水材料

等これと異なる構成を有する通水材をすべて本件発明

の通水材から意識的に除外したとする証拠はない旨主

張する。しかしながら，「凹凸を付した板状の芯材を

不織布で覆う」構造を有する周知の排水材料が，当業

者にとって周知の事項であることは前記引用に係る原

判決第 3，2，(2)（前記(1)の補正後のもの）に認定し

たとおりであり，控訴人が通水材の構成を「ネット」

を使用する構成に変更したことからしても，当業者で

ある控訴人においては，上記補正をなすに当たり，本
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件発明の各通水材から，上記引用例 1のサンドマット

を除外するほか，同時に上記周知事項に係る排水材料

をも除外したものと考えるのが自然であり，この点に

関する控訴人の主張は採用できない。

（８） 平成 15 年 12 月 25 日の東京高裁判決(41)

【認定】 仮想中立面に対し，面対称であるものとして

厳格に解釈する必要はない，とする控訴人の主張は，

採用できない。・・・控訴人は，均等論の主張をする

が，これも採用できない。前記 1(1)及び(2)で認定し

たとおり，構成要件Cは，補正により新たに付け加え

られた要件である。そうすると，この補正により，控

訴人は，仮想中立面に対し「面対称」でない構成を，

意識的に除外したものというべきである。

【私見】 対象製品の構成はバネ用有底孔の深横溝の溝

底における位置が仮想中立面に対して「面対称」でな

いものであるところ，出願人は，構成要件Cの「仮想

中立面」に対して面対称にバネ用有底孔が設けられて

いない場合について直接・間接を問わず何ら述べてい

ない。また，構成要件 C が厳密な意味で「仮想中立

面」に対し面対称にバネ用有底孔を設けることを定め

ていると解すべきであるとしても，構成要件の厳密な

解釈によって均等論の適用が一般的に排除されるもの

ではなく，出願人に対象製品についての認識があった

というに足る証拠を出願過程に見いだすことができな

い本件の場合，対象製品の認識を認定要素とする観点

からは，仮想中立面に対し「面対称」でない構成を補

正により意識的に除外したとはいいがたい。

７ おわりに

多くのケースで均等侵害の主張は認められていな

い。高いレベルでの技術競争が激しく，しかも侵害回

避の知財管理が行われているわが国企業間では文言侵

害の可能性は高くない。文言の広い解釈はわが国の実

務慣行ではない。いきおい原告勝訴率は上がらない。

上げるためには敗訴を減らすほかない。均等侵害につ

いては第①要件を欠くとされる場合が最も多く，第⑤

要件を欠くとされる場合がこれに次ぐ。

本稿は，この第⑤要件の意識的除外に関し，平成 18

年 9 月 25 日の知財高裁判決が示した認識と行動とい

う認定要素の適合性を前後の判決例を挙げて考察して

きた。第⑤要件にいう特段の事情に該当するのは，単

なる除外ではなく意識的除外である。ほとんどの判決

例が意識的除外をいかに解すべきかについて示してい

ない。あっても禁反言の法理をいうのみである。ため

に，この 20 年足らずの間に区々の判決例が重ねられ

てきた。マッサージ機事件判決及びマキサカルシトー

ル事件判決はこれに終止符を打ったとみるべきであ

る。

第⑤要件にいう意識的除外などの特段の事情は，禁

反言の法理に由来するといえどもは，その法理そのも

ので律しうるものではない。いうなれば，意識的除外

は認識の下に行動したことに反した場合に初めて問う

べきものである。そうではなく，行動したことに反し

た場合に問われ，より広範な適用を見る禁反言の一般

的法理によっては説明のつかない特殊性が，意識的除

外にはあるというべきである。

最後に，均等侵害に関して訴訟過程で問われること

になるであろう認識と行動を念頭に置けば，出願過程

において，補正等を何のためにするのか，減縮（限定）

か釈明か，減縮の場合いかなる内容の技術を特許請求

の範囲に含ませないようにするのかを明らかにし，そ

の上で，その補正が出願当初の明細書のいずれの記載

を根拠にしているのかを明らかにすること（特許法施

行規則第 32 条様式 48）が，後日，第⑤要件に関する認

定を予測する上で有用と考える。
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(原稿受領 2016. 2. 22)

追記 平成 28 年 3 月 25 日，上記(1)の事件の控訴審（平成 27

年（ネ）第 10014 号）判決の言渡しがあり，上告された。
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