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特許発明の本質的部分に関する一考察

武部 悟
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I ボールスプライン軸受事件判決による「均等

の要件」

1 ボールスプライン軸受事件判決による「均等

要件」の確定

特許侵害訴訟において，特許請求の範囲に記載

された構成中に相手方が製造する製品又は用いる

方法(以下「対象製品等」という)と異なる部分

が存在する場合に関し，ボールスプライン軸受事

件判決(最判平成 10年 2月24日判時1630号 32

頁)は，以下の要件において，対象製品等は，特

許請求の範囲に記載された構成と均等なものとし

て，特許発明の技術的範囲に属することを判示し

た。

「特許請求の範囲に対象製品等と異なる部分

が存在する場合であっても，

(1) 右部分が特許発明の本質的部分でなく

(2) 右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，

同ーの作用効果を奏するものであって

(3) 右のように置き換えることによって，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(以下「当業者」という。)が，対

象製品等の製造時の時点において容易に想到

できたものであり

(4) 対象製品等が，特許発明の特許出願時にお

ける公知技術と同一又は当業者がこれから容

易に推考できたものではなく，

(5) 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，

対象製品等は特許請求の範囲に記載された

構成と均等なものとして，特許発明の技術的

範囲に属する。」

同判決は，その理由として次の 4項目の説示を

した。

，(一)出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想

して明細書の特許請求の範囲を記載することは極

めて困難であり，相手方において特許請求の範囲

に記載された構成の一部を特許出願後に明らかと
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なった物質・技術等に置き換えることによって，

特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れ

ることができるとすれば，社会一般の発明への意

欲を減殺することとなり，発明の保護，奨励を通

じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に

反することになるばかりでなく，社会正義に反し，

公平の理念にもとる結果となるのであって， (二)こ

のような点を考慮すると，特許発明の実質的価値

は第三者が特許請求の範囲に記載された構成から

これと実質的に同一なものとして容易に想到する

ことのできる技術に及び，第三者はこれを予期す

べきものと解するのが相当であり， (ヨ他方，特許

発明の特許出願時において公知であった技術およ

び当業者がこれから右出願時に容易に推考するこ

とができた技術についてはそもそも，何人も特許

を受けることができなかったはずのものであるか

ら(特許法二十九条参照)，特許発明の技術的範囲

に属するものということができず，同また特許出

願手続において出願人が特許請求の範囲から意識

的に除外したなど，特許権者の側においていった

ん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認す

るか，又は外形的にそのように解されるような行

動をとったものについて，特許権者が後にこれと

反する主張することは，禁反言の法理に照らし許

されないからである。」

本判決は，特許請求の範囲に記載された構成中

に対象製品等と異なる部分が存する場合であって

も，右対象製品等が特許請求の範囲に記載された

構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲

に属すると解する場合がある，として「均等論」

を肯定し，均等の一般的，かつ完結した用件とし

て上記のとおり判示したものである(三村量一「他

人の製品等が明細書の特許請求の範囲に記載され

た構成と均等なものとして特許発明の技術的範囲

に属すると解すべき場合」最高裁判所判例解説民

事篇(平成 10年度上)法曹会 112頁)。今後の実

務は，特許発明の技術的範囲を本要件の基準に

よって画定することとなるものと推定される。



2 均等要件としての「本質的部分」の特徴

ボーノレスプライン軸受事件判決は，均等性の要

件として， (2)置換可能性， (3)容易想到性， (4)公知

技術の除外及び(5)出願経過禁反言の要件に先行し

て，(1)本質的部分に関する要件，すなわち「特許

請求の範囲に記載された構成中の対象製品と異な

る部分が特許発明の本質的部分でないこと」を掲

げた。本質的部分の要件を除く他の 4要件に関し

ては，その判断は比較的容易であるといえる。す

なわち特許発明に，その侵害を主張されている

(，イ号」と慣用される)製品又は方法(以下一括

して「イ号製品」という)と異なる部分が存在す

る場合，その部分のもたらす作用効果又は解決す

る課題目的の同一性を確定して，その異なる部分

をイ号製品の当該部分と置換しでも同一作用効果

を奏するか否か(置換可能性)，その置換が当業者

にとって想到することが容易か否か(容易想到

性)，イ号製品の当該部分が公知技術に属するか又

は公知技術から推考することが容易か否か(公知

技術除外)，イ号製品の当該部分が特許発明の出願

経過において除外されたものではないかどうかを

判断することになるからである。

これに対して，(1)要件の特許発明の本質的部分

の内容は必ずしも明らかではないうえ，ボールス

プライン軸受事件判決は，その内容に言及するこ

となしこれを下級審裁判所の判断に委ねた。均

等に関する各要件は相互に関連するところもある

が叫これを捨象して，以下において(1)要件の「本

質的部分」の内容並びに特許発明の構成とイ号製

品との異なる部分が「本質的部分」に属するもの

か否かについての判断基準を検討することとす

る。

【注】

(1)1 特許発明の構成と作用効果の関係をみる

と，構成が等しい場合には必ず同ーの作用効

果を奏する。しかし，作用効果が同一である

ことは必ずしもその構成が同一で、あることを

意味しないであろう(異なる構成が同ーの作

用効果を奏する場合がある。置換可能性とは

特許発明の本質的部分に関する一考察

このような場合を言う)。逆に，異なる作用効

果が同一構成からもたらされることはあり得

ない。したがって，置換可能性がないとは，

特許発明のイ号製品と異なった部分をイ号製

品の当該部分と置き換えたとき，特許発明の

本来の作用効果と実質的に異なった作用効果

をもたらすことを意味するものであるから，

この場合イ号製品は特許発明とは異なる技術

に属する異なる発明であることを意味するも

のである。したがって， (2)要件の不成立のと

きは，(1)要件も不成立となる。このことは，

(2)要件が不成立なら(1)要件は問題にならない

ということを意味するのであるから， (1)要件

は， (2)要件成立時に問題とされる要件である

と理解することもできる。すなわち，(1)要件

は，この点では異なる構成の発明が同一作用

効果を奏する場合に，さらに均等の成立範囲

を絞り込む 2次的要件としての機能として重

視される。しかし，ボールスプライン軸受事

件判決以降の下級審の判断は，これを他の要

件と並ぶ特許発明の技術的範囲に関する根本

的価値基準としての一般的要件として扱って

いるように見える。

2 要件(3)は，想到容易性の判断時をイ号製品

の製造時とすることにより，特許出願時の技

術水準では置換容易でなかったが，その後の

技術進歩によってイ号製品の製造時に置換容

易となったものをも特許発明の技術的範囲に

組み入れたもので，いわば一般的技術水準上

昇の思恵を公衆の財産とはせずに，特許権者

の独占権としたものである(一般技術水準の

上昇の思恵を特許権者の独占権に組み入れる

ことによって，発明のインセンティヴをi函養

するという政策的価値判断によるものであっ

て，特許発明の本質とは関わりがない)0 (3)要

件は，特許出願から年月が経過すると，特許

発明の均等の幅を拡大することを意味するも

のであるから，バイオテクノロジーを利用し

た医薬品のように，開発期間が長くしかも技

術進歩の早い特許には重大問題を提供する

3 
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(竹田和彦「特許の知識(第6版)j1999年・

ダイヤモンド社 374頁参照)。この点でも， (1) 

要件は，均等範囲を絞り込むための要件とし

て重要視される。

3 (2)要件が，特許発明の構成と作用効果の関

係をもって，均等の範囲を比較的明確に境界

づけていることから， (2)要件を(1)要件の「本

質的部分」を検討する前提となるという考え

がある(小島隆司「均等の適用要件」知的財

産権研究W中山信弘編著 1999・東京布井出版

48頁)。確かに， (2)要件が不成立のときは， (1) 

要件も不成立であるから，上記のように言う

ことも可能であろう。しかし(1)要件は，発明

の技術的思想の問題であるのに対して， (2)要

件は，特定の作用効果を奏する発明の構成の

問題であるから，どちらを先行して判断する

かは，事案の性質に応じて適宜選択すればよ

いのではないだろうか。

II 発明の本質的部分に関する下級審の判断

特許発明の保護範囲が，特許請求の範囲に書か

れたクレームの文言を離れて均等の範囲まで保護

されることになるとすると，当業者にとって最も

重要な関心事は，何が特許権者によって独占され，

何が公衆の自由に付されているのかについての明

確な基準が提示されることである。ボールスプラ

イン軸受事件判決は均等に関する 5要件を確定し

たが， (1)要件の「本質的部分」の内容に関して直

接の判示をしなかった。その後の下級審判決にお

いて本質的部分に関する判断が示されたが，下級

審判決においての本質的部分の定義は，当該下級

審判決で示された，特許発明とイ号製品との相違

が「特許請求の本質的部分に係る」ものであるか

どうかの判断基準(以下 r(1)要件該当性の判断基

準」という)に必ずしも整合していない点が認め

られるので検討が必要と考える。以下に詳論する。
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1 下級審判決による「本質的部分」の定義と(1)

要件該当性の判断基準

ボールスプライン軸受事件判決以降に「本質的

部分」の内容を判断した代表的な下級審判決とし

て，ジクロフェナクナトリウム製剤に関する特許

権侵害が争われた大阪地判平成 10年9月17日

(判時 1664号 122頁，均等否定)及び東京地判平

成 11年1月28日(判時 1664号 109頁，均等否定)

が挙げられるので，以下で紹介，検討する。

(1) 大阪地判平成 10年9月17日の示した特許発

明の「本質的部分」の定義は["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

許発明特有の作用効果を生じるための部分j，

「当該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j，["明細書の特

許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特

許発明特有の作用効果を生じさせる技術的思想

の中核をなす特徴的部分」の 3つを同等内容の

ものとして掲げる。また，東京地判平成 11年1

月12日の「本質的部分」の定義は r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j，["当該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」の 2つを同等内容のものとして掲げる。以

上のとおり両判決の示す定義は同内容のもので

ある。

(2) (1)要件該当性の判断基準に関して，上記大阪

地判は「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，当該特

許発明の実質的価値を具現する構成が何である

かを実質的に探求して判断すべき」とする。上

記東京地判は r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うえで，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ー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」とする。この点に

おいても両判決は同一内容の基準を採る。

(3) その後も，大阪地判平成 11年5月27日(ぺ

ン形注射器事件，判時 1685号 103頁，方法発明

につき均等肯定，装置発明につき均等否定)，東

京地判平成 12年3月23日(生海苔異物除去装

置事件，判時 1738号 100頁，均等肯定)，東京

地判平成 13年5月22日(電話用線路保安コネ

クタ配線盤事件，判時1761号122頁，均等肯

定)，直近のものとして大阪地判平成 14年 10月

29日(筋組織状こんにゃく製造装置に関する特

許侵害差止請求事件，平成 11年(ワ)第 12586号，

平成 13年(ワ)第 3381号，知的財産権判決速報

HP，均等肯定的等の多くの下級審判決が，上

記ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する

両判決と同旨の「発明の本質的部分」の定義と

(1)要件該当性の判断基準を採用しており，した

がって，このような見解が，下級審判決におい

て，今後も踏襲されるものと推認される。

2 下級審判決の問題点

以下では，上記下級審判決の問題点を，前記ジ

クロフェナクナトリウム製剤事件に関する東京地

裁判決を例に取って検討する。同判決は r本質部

分」を r特許請求の範囲に記載された特許発明の

構成」のうち r当該特許発明の課題解決手段を基

礎づける特徴的部分」と定義して，そして「本質

的部分に係る」か否かという(1)要件該当性を r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J を確定し，イ号製品の備える解

決手段の原理と比較して，実質的に同ーか否かと

いう基準をもって判断せよと判示した。

しかし，この「本質的部分」の定義とその該当

性の判断基準の聞には，次のとおりの矛盾がある

ように思われる。「本質的部分」の定義では，理論

的には，前記設例の公知部分A十BにCが付加さ

れた特許発明が特有の課題解決をしている場合の

「特徴的部分」は， C， A+C， B+C， A+B+Cの

いずれかであるということになろう。すなわち特

特許発明の本質的部分に関する一考察

許発明A+B+Cの奏する作用効果(3)が，上記(1)

要件該当性の判断基準から見て，AとBとCとの

特別の結合関係に起因することが認められると

き，上記「特徴的部分」の定義による特許請求の

範囲に記載された発明の構成による上記C，A+ 

B， B+C， A十B十Cをもっては書き表せない場合

があるという矛盾である。

明細書の特許請求の範囲の記載は，特許発明の

保護範囲を境界付ける権利範囲の記載であって，

必ずしも発明原理を完全に記載しきったものでは

ない。一方，前記(1)要件該当性の判断基準は，特

許発明とイ号製品との両者の技術的思想の異同を

問うものである。(1)要件該当性の判断は，イ号製

品に特許請求の範囲記載の構成と異なるところが

あるとき，その差異は技術的思想、が異なることに

起因するものか，同ーの技術的思想内の具体的構

成の違いに過ぎないのかを問うものである。すな

わち特許発明A+B十C，イ号製品A+B+Dのと

きCとDが異なるのは技術的思想が異なるから

か，同一技術的思想内の具体的構成の差に過ぎな

いのかという問題である。「本質的部分」とは，こ

の発明の技術的思想を特定する問題であって，発

明の構成要件を特定する問題ではありえない。

公知技術(A+B)にCを付加することによって

新しい作用効果を奏する特許発明A十B+Cに対

し，イ号製品がA+B+Dである場合を例にとっ

て r本質的部分」の定義と(1)要件該当性の判断基

準を見るとき，以下のとおり両者は調和しないこ

とが明らかとなるのではないだろうか。

(a) 上記「特徴的部分」の定義に従うと，特許発

明の本質的部分は Cということになり，これと

異なる構成Dは本質的部分を異にするとの結

論になろうへ

(b) (1) 要件該当性の判断基準に従うと r本質的

部分に係る」相違であるか否かの判断方法は，

公知技術(A十B)にCを付加した特許発明の技

術的思想と (A十B)にDを付加したイ号の技術

的思想、の異同を観察して，同等なら「非本質的」

な相違，異なれば「本質的」部分の相違との結

論となる。この手法を採るとき，上記(a)の定義

5 
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によって，発明の「本質的部分」をCと特定す

ることに実質的意味は存しない(特許発明とイ

号との構成の異なった部分を指定するのみでし

かない)(5)。

かくして前項記載の下級審判決は，発明の本質

的部分を，明細書の特許請求の範囲記載の構成に

求めるべきか，発明の技術的思想の異同に求める

べきかの対立をもたらした。以下の理由により，

後者が妥当であると考える。

前記ボールスプライン軸受事件判決の均等要件

の理由(一)に，出願の際に将来のあらゆる侵害態様

を予想して明細書の特許請求の範囲を記載するこ

とは困難なこと及び，特許請求の範囲に記載され

た構成の一部を単に特許出願後に明らかとなった

物質・技術等に置き換えることによって，特許侵

害を容易に免れ得るならば，社会一般の発明への

意欲を減殺することとなる。……」とあるのは，

特許侵害の多くが特許発明の技術的思想にのっと

り，細部に若干の変更を加えることにより特許ク

レームの文言を充足しない製品を製造することに

より行われる実態をいうものである。また，理由

(二)の容易想到性の理由付けは，特許発明の実質的

価値は特許請求の範囲に記載された構成からこれ

と実質的に同一なものとして容易に想到できる技

術に及ぶものであって，第三者はこれを予期すべ

きものであるという理由付けであろう。

加えて，特許法2条 1項は，発明を「自然法則

を利用した『技術的思想』の創作のうち高度のも

の」と定義していることを合わせ考えると，本質

的部分」とは特許発明の技術的思想に属する概念

であるとすべきである。この立場からは，本質的

部分は，以下のように要約される。

「本質的部分」とは，特許発明の技術的思想、が及

ぶ範囲をいい，特許発明とイ号製品の「本質的部

分が同一」とは，イ号製品の技術的思想が特許発

明の技術的思想に包含されることを意味する

(2000年度特許第2委員会第1小委員会知財管

理51-8，2001-1246参照)。前記設例の特許発明

の構成A+B+Cとイ号製品の構成A+B+Dに

おいて，上記技術的思想、の及ぶ範囲とは，構成部

6 

分の CとDとの違いではなく，特許発明が (A十

B)に Cを付加した課題解決のための技術的思想

とイ号製品が(A+B)に Dを付加した技術思想の

比較において，前者が後者を包含する場合をいう

のである。したがって，ボールスプライン軸受事

件判決に言う「本質的部分」の異同とは「技術的

思想」の異同と同義に解されるべきである(上記

(b)の立場が正当である)。

【注】

(2) 同判決はJ本質的部分」について，ジクロブエ

ナクナトリウム製剤に関する大阪地判平成10

年9月17日と同じに定義する。

「均等が成立するためには，特許請求の範囲に

記載された構成中の対象製品と異なる部分が特

許発明の本質的部分ではないことを要するが，

ここに言う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，特有の作用効果を生じさせる特徴的な部分，

言い換えれば，その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

をいうものと解するのが相当である。」

(3) ジクロブエナクナトリウム製剤事件に関する

大阪地裁判決の，東京地裁判決に言う「課題解

決手段」に対応する部分の用語は「作用効果」

とされているので，両者は同義と考えられるで

あろう。

(4) 小池豊「生海苔の異物除去装置事件第 1審及

び控訴審判決評釈」判時1755号196頁は，w本

質的部分』という以上，発明の構成部分，構成

箇所を意味するものであって，原理や思想では

ないと考える。したがって発明が課題解決のた

めに採用した原理(この原理を採用した構成部

分が本質的部分であろう)と同ーの原理を採用

していようとも，その具体的な実現手段が異な

れば，本質的部分の相違として位置づけられる

べきと思う。」と述べられるのは，この立場であ

ろう。



(5) 三村量一「他人の製品等が明細書の特許請求

の範囲に記載された構成と均等なものとして特

許発明の技術的範囲に属すると解すべき場合」

最高裁判所判例解説民事篇(平成 10年度上)法

曹会 141 頁は I~特許発明の構成要件を本質的

な部分と非本質的な部分に分けた上で，前者に

ついてはいっさい均等を認めない』と解するの

ではなく特許発明を全体として特許出願時にお

ける先行技術と対比することにより課題の特徴

的な解決手段を確定し，これを対象製品等が共

通に備えているかにより判断する。」と説示す

る。そして発明の「本質的部分」という表現は

「技術的思想の同一」ということと同じだがこの

表現を避けたものであるとする。

III ボールスプライン軸受発明の本質的部分(問

題の所在)

最高裁判所は，ボールスプライン軸受事件判決

において，イ号製品が構成要件Aを充足するとい

う原審判決の前提に立った上で，イ号製品は I公

知の無負荷ボールの円周方向循環及び復列タイプ

のアンギュラコンタクト構造を備えたボールスプ

ライン軸受に公知の分割構造の保持器を組み合わ

せたものに過ぎなしユ」旨の認定を行い，原審が特

許発明と公知技術との聞の関係について検討する

ことなく均等を認めた法令の解釈適用の誤り，審

理不尽，理由不備を理由に本件を原審に差し戻し

た。本件はその後，訴が取り下げられ，本件に関

する裁判上の均等判断がなされることはなくなっ

た。

しかし，本件発明に関するその他の均等要件を

検討することが，均等要件の具体的ケースへ適用

するときの問題を検討する上で，有意義であると

考える。

本稿では，本件発明の本質的部分を考えること

によって発生する具体的問題を検討することとす

る。

特許発明の本質的部分に関する一考察

l 本件発明とイ号製品の相違及び本件特許出願

時の公知技術は以下のとおりである。

本件発明においては，ボール案内溝がU字状の

溝に負荷ボール，無負荷ボールが各2列ずつ交互

に配列されているのに対し，イ号ではトルク伝達

用ボールを負荷，負荷，無負荷，無負荷，負荷，

負荷……と断面半円状の案内溝に配列される。本

件発明の保持器は，一体構造なのに対し，イ号の

保持器は 3枚のプレート状部材と負荷ボール案

内溝聞の突堤とプレート状部材両端縁のリターン

キャップから構成される。無負荷ボールを円周方

向に循環させる点及びスプラインシャフトの凸部

をトルク伝達用負荷ボール案内溝の負荷ボールが

左右から挟み込む復列タイプのアンギュラコンタ

クトを採用している点では，両者が共通している。

そして 3分割保持器，復列タイプのアンギュラ

コンタクト構造の技術をボールスプライン軸受に

用いることは，特許出願時に公知であった。

2 問題の所在

牧野利秋「特許発明の本質的部分について」現

代裁判法体系 26(知的財産権平成 11年・新日本法

図1-2 (イ号製品)

7 
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規)85頁は，本件発明の本質的部分について，次

のように分析する(図 1-1， 2参照)。

'Y製品において，外筒に設けられたトルク伝達

用負荷ボール案内溝が断面半円状であり，かつ，

この負荷ボール案内溝と無負荷ボール案内溝とが

負荷，負荷，無負荷，無負荷，負荷，負荷……の

配列で形成されている構成aは，保持器具を分割

構造とした構成bと不可分の関係にあり，控訴審

判決のように，構成aを構成bと切り離して，構

成aは本件発明の構成要件Aを充足するとし，構

成bのみが構成要件Bと異なるとすることは， Y

製品が採用した各技術手段の有機的結合の実態を

みないものといわなければならずJ，，本件発明と

Y製品は，ともに円周方向循環及びアンギュラコ

ンタクト形無限摺動用ボールスプライン軸受とい

う公知の技術を出発点としながらも，本件発明は

その保持器を一体構造のものとするという技術的

思想に基づき，その特許請求の範囲に記載された

構成を採用したものであるのに対し， Y製品はそ

の保持器具を分割構造のもとするという技術的思

想に基づき，前示の構成としたものであり，作用

効果においても，保持器が一体構造のものと分割

構造のものとでは白から異なる。結局，本件発明

とY製品に顕現された発明は，公知技術からの発

展形態として，それぞれ異なる方向を指向した別

異の技術的思想の創作と評価すべきものであると

考えられる」

牧野弁護士は，上記分析において，本件発明の

本質的部分を「その保持器が一体構造のものとす

るという技術的思想に基づき……」として，保持

器を一体構造にするということ自体が本件発明を

特徴づける技術的思想であるとし，保持器が一体

構造である点に特徴的部分を認める。ただ，牧野

弁護士は，本件発明において「作用効果において

も保持器が一体構造のものと分割構造のものとで

は白から異なる」として，本件発明とイ号との作

用効果が異なることを前提として，上記の結論を

採るようにも読めるが，仮に作用効果が異ならな

い場合でも，本件特許発明は， トルク伝達ボール

の案内溝をU字状に設定するなど，その構造が独

8 

自の技術的思想、に基づいて設計されるときは，そ

の技術的思想の及ぶ範囲を「本質的部分に係る」

と認めることに支障はない(6)。

本件発明において，特許請求の範囲に記載され

た発明の構成中で，出願時の公知技術の中に存在

しなかったものは，一体構造の保持器であった。

しかし，このことを理由として，一体構造の保持

器の構成を「特徴的部分」とするのではない。牧

野弁護士も，本件発明の公知技術にない作用効果

を奏する技術的思想、が一体構造の保持器に実現し

ていたことに基づいて，この部分を「特徴的部分」

としたのであろう o 本件発明は，発明の本質的部

分が一体構造の保持器という具体的構成とたまた

ま一致したに過ぎない。「本質的部分」の範囲は，

発明の構成が奏する作用効果との関係で，個々の

具体的構成を下位概念，その作用効果をもたらす

構成の結合関係を上位疑念とする重層構造にある

ものと考えるべきである。本件発明においては，

公知技術の復列アンギュラコンタクト構造と一体

構造の保持器との結合関係に特別の技術的意味は

なく，保持器が一体構造であることにのみ技術的

思想上の特徴を有する発明である。従って，本件

発明と分割構造の保持器を有するイ号製品とは，

その相違が本質的部分に係るものとして均等では

ないという結論となる。

【注】

(6) 技術的思想は，作用効果と関連する概念であ

る。従って，技術的思想の異同を検討する前提

として作用効果を特定しておく必要がある。一

体構造の保持器と分割構造の保持器とでは，軸

受け自体の性能としては差がない(この点では

作用効果が同一)としても，例えば一体構造の

保持器には，分割構造のものと比べて，その生

産工程が少なく製造費用の軽減等の優れた作用

効果が考えられる。本件は，発明の一体構造の

保持器を分割構造の保持器と置換したならば作

用効果も変る場合であって，そもそも(2)要件も

満たしていなかったのではなかろうかと考えら

れる。



N r本質的部分」の判断基準

1 r本質的部分」に関する考察

(1) 前章までの考察によって，特許発明の「本質

的部分」の範囲とは，特許発明が公知技術から

見て課題解決のための作用効果を奏する発明の

構成を支配する技術的思想の及ぶ範囲であるこ

とを明らかにした。次の課題として r本質的部

分」の範囲を確定するためには，発明の技術的

思想の内容およびその同一性の範囲を確定する

メルクマールを見いだすことが必要となる(九

確かに，特許発明A+B十Cのうち (A十B)

が公知技術の範囲にあり，これに Cを付加する

ことによって，それまでにない課題解決が可能

となった場合， Cを形式的に本質的部分とする

考え方はありうるであろう(特許委員会第2グ

ループ第3小委員会「知財管理J 1999年・49巻

7号903頁)。この考え方によると， CとDとを

置換すれば本質的部分を異にして，特許発明

(A+B+C)の本質部分Cがイ号製品 (A十B+

D) とは異なる部分に当たるという結論とな

る伺)。しかし，この結論が全ての場合に妥当する

ものでないであろう。 CとDとは同一技術的思

想の具体的構成上の違いにすぎない場合もある

からである。

このような問題の発生原因は，以下の点にあ

ると考える。

ジクロフェナクナトリウム製剤事件に関する

東京地裁判決に続く下級審判決は r本質的部

分」を r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」として，特許

請求の範囲に記載された構成の中に求めてい

る。すなわち，発明の構成の記載を本質的部分

と非本質的部分に 2分できるかのように定義が

なされている。他方， (1)要件該当性，すなわち

発明とイ号製品との相違が「本質的部分に係る」

ものか否かの判断は r特許発明を先行技術と対

比して課題解決手段における特徴的原理を確定

し……」として，これを技術的思想の範障の中

特許発明の本質的部分に関する一考察

に求めている。そしてこの特許請求の範囲に記

載された発明の構成は，必ずしも特許となった

発明の技術的原理自体を記述しているとは限ら

ない。しかし，上記の特許発明A+B+Cのう

ち，本質的部分を，公矢o技術でhなかった Cに求
める結論を採ることは，本質的部分を特許請求

の範囲に記載された「発明の構成」の記載事項

に求めるところに問題があるのである。すなわ

ち r発明の本質的部分」の範囲は，本来特許発

明の技術的思想、に求められるべきであって，特

許請求の範囲の記載に求められるべきものでは

ないからである。

(2) 本質的部分を上記の技術的思想に求める立場

に立った上で r本質的部分」の範囲を確定する

ためには，さらに本質的部分と特許請求の範囲

に記載された発明の構成との関係を検討しなけ

ればならない。

「従来技術」の構成がA十B，そこから奏され

る作用効果を α，特許発明で付加された構成 C，

そこから奏される作用効果をβとするとき，構

成 (A+B)十Cから奏される作用効果がα+β

である場合には，課題解決のため作用効果β

と，それをもたらす「本質的部分」としての構

成Cとが対応し， (A+ B)→α，C →βという

発明の構成と作用効果との対応(作用機序)は，

従来技術の部分 (A+B)と新規に付加された部

分Cとで同じである。従って，課題解決手段β

をもたらした原理は Cを付加したことという

ことになるから，この場合の本質的部分は構成

Cとなる。

しかし，一般に発明は既存のものに新しい構

成要素が付加された場合，必ずしもその作用機

序を維持したままとは限らない。従来技術の構

成A+Bの奏する作用効果がαであったが，発

明の構成A+B十Cの奏する作用効果がこれと

は質的に異なった γとなるような，作用機序の

次元から変更している場合は，特許請求の範囲

に記載された構成A十B十Cのどの部分が，こ

の発明を特徴づける作用効果 γ α を奏する部

分なのかを対応づけて特定することは困難であ

9 
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る。

この場合は，公知技術の構成の (A+B)→α

という作用機序と特許発明の構成の (A+B+

C)→γという作用機序とは異なっているので

あるから，発明 A+B+Cが従来技術と異なっ

た特徴的作用効果 γをもたらしたものは，具体

的構成Cに求めるべきではなく (A+B)にCを

結合したその結合関係に求められる。以上のと

おりとすると，この場合の技術的思想としての

「特徴的部分」は Cではなし実は (A+B)と

Cとの結合関係というべきである。しかし，この

技術的思想としての解決原理は，必ずしも特許

請求の範囲に記載されないのである。

以上のとおり，-特徴的部分」を見出すには発

明の構成を全体的，有機的に見ることは有意義

ではあるが，それは，特許請求の範囲に記載さ

れる発明の構成部分ではなく，当該発明の特徴

的作用効果を奏する技術的思想の及ぶ範囲は何

かという観点から，発明を全体的，有機的に検

討せよという意味において意義を有することに

注目すべきである。

2 r本質的部分」の判断基準

(1) 発明の技術的思想とは，目的とされる課題解

決のために，自然法則を合目的に作用するよう

に構成要素を有機的に結合するアイデアの体系

である。そして，特許発明とは，このアイデア

の体系を当業者が実施できる程度に具体的な構

成をもって開示したものである。明細書に記載

された特許請求の範囲は，発明の保護される範

囲を言語によって明らかにしたものであって，

それは必ずしも発明の技術的思想を表現したも

のでもなしその構成要素が技術的意味での発

明における特定の作用効果を奏する技術的構成

の単位と一致するものでもない。特許請求の範

囲に記載された発明の構成と技術的思想との関

係において，当該発明に特徴的な作用効果を奏

する部分とは，個々の構成A，B， Cではなく，

公知技術 (A十B)にCが特別な構成で結合し，

特徴的な作用効果を奏するときの (A+B)とC

10 

との構成関係と作用効果を奏する機序である。

この場合は， (A+B)にCが結合した，結合関

係に発明の本質的部分が存在するのである。そ

して， この構成要素Cと(A十B)との結合関係

は，発明の「本質的部分」という面では，発明

A十B十Cが先行技術A十Bと同一機序におい

てCの特徴がこれに付加されただけに過ぎな

いという最も単純な形態から，従来技術に Cを

付加したことにより従来技術にない作用機序の

発生によって課題解決をもたらした結合関係と

いう最上位概念までの広がりをもつものなので

ある。そして「本質的部分」がこの最上位概念

をもって認定されるときは，構成Cと同等の作

用機序を有する構成Dとの置き換えは，発明の

非本質的な置換に過ぎないということになる。

(2) ，-本質的部分」の判断基準

以下においてこのような立場から「本質的部

分」の判断基準の確定を試みることとする。

特許発明と公知技術とを比較してその技術的思

想がどの範囲まで及ぶかに関し，特許発明が作

用効果を奏する機序が公知技術から容易に推考

されるものか，公知技術から飛躍を伴うものか

が重要な判断基準となると考える。発明の技術

的思想、に内在し，発明の構成を規定しているの

は，発明の構成と作用効果とを関係づける作用

機序である。作用機序がこのように発明の技術

的思想が及ぶ範囲(本質的部分)を画定する重

大要因であることに注意して，-本質的部分」の

判断基準は，以下のように整理されることにな

ろう。

① 本質的部分とは，特許発明の技術的思想、が

およぶ範囲をいい，特許発明とイ号製品等の

本質的部分が同一であるとは，イ号製品等の

技術的思想、が特許発明の技術的思想に包含さ

れることを意味する。

② 本質的部分の判断手法に関しては，特許発

明が公知技術に新たな要件を付加したことに

よって当該特許発明特有の作用効果を奏する

機序が公知技術と同等のものか，実質的に異

なった機序によるものかに分け，前者の場合



【注】

は，本質的部分はその付加された構成部分に

一致する(発明と公知技術との差は，新しい

構成が加わり，そのものがもたらす作用効果

分が増加したに過ぎない)。後者の場合 I本

質的部分」は，特許請求の範囲に記載された

発明の構成要件と必ずしも一致しない。この

場合の本質的部分は，公知技術部分と当該発

明によって付加された構成部分との結合関係

からもたらされる当該発明特有の作用効果を

奏する作用機序と同等な機序を有する構成一

般が本質的部分となる。

(7) ボールスプライン軸受事件判決後の下級審判

決により形成された発明の「本質的部分」の内

容を画する代表的なメルクマールを，ジクロ

フェナクナトリウム製剤事件東京地裁判決(判

時 1664号 118頁)から拾うと，特許発明の構成

に関するものは I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」とこれを別の

観点から言い換えた「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」がある。特許発明とイ号製品との相違が「本

質的部分に係る」ものか否か((1)要件該当性)

の判断基準に関するものは I特許発明を特許出

願時における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うえで，対

象製品の供える解決手段が特許発明における解

決手段の原理と事実的に同ーの原理に属するも

のか，それともこれとは異なる原理に属するも

の」カまある。

このうち発明の構成に関する部分と本質的部

分に係るか否かの判断基準は必ずしも整合的で

ないことは，既に述べたとおりである。結局重

要なことは，特許発明を先行技術と対比して，

課題解決手段における特徴的原理とは何かとい

うことを特定することである。

(8) 但し「知財管理J1999年・第49巻7号 903頁

は，どのような場合でもこの結論を採るとして

特許発明の本質的部分に関する一考察

いるものではない。この場合も，発明A+B十C

とイ号A十B+Dとが一定の条件下にあるとき

には，実質的に同一なものとして，均等と評価

されることを説く。

V ボールスプライン軸受事件判決後の要件(1)

r本質的部分」に関する裁判例の検討

ボールスプライン軸受事件判決以降に下され

た I本質的部分」の範囲の広狭が異なる下級審判

決3例に沿って「本質的部分Jの具体的適用に関

して検討する。

l 徐放性ジクロフェナクナトリウム事件(東京

地判平成 11年1月28日判時 1664号 109頁，均

等否定)

(1) 事実の概要

(i) 原告Xの特許発明は，速効性ジクロフェナク

ナトリウムと，メタアクリ lレ酸ーメチルメタア

クリレートコポリマー，メタアクリル酸ーエチ

ルアクリレートコポリマー又はHP(ヒドロキ

シプロピルメチルセルロースフタレート)の腸

溶性被膜を施した遅効性ジクロフェナクナトリ

ウムとを重量比 4 対 6~3 対 7 になるように組

合せて製剤した徐放性ジクロフェナクナトリウ

ム製剤である。

ジクロブェナクナリウムとは，鎮痛，抗炎症，

抗リュウマチ作用を有する非ステロイド系薬剤

であるが，血中半減期が短くかっ吸排池が速い

ことから，有効血中濃度を長時間維持できな

かった。本件特許発明は，上記速効性ジクロフェ

ナクナトリウムと，ジクロブエナクナトリウム

に前記腸溶性皮膜をコーティングした遅効性ジ

クロフェナクナトリウムを一定比率で組み合わ

せて製剤することにより，投与後のジクロフェ

ナクナトリウムの有効血中濃度を長時間に渡っ

て維持することを可能にしたものである。

(ii)被告Yの製品は，速効性ジクロフェナクナト

リウムと， AS(ヒドロキシプロピルメチルセル

ロースアセテートサクシネート)と EC(非水溶

性エチルセルロース)を重量比l対 1で用いた

11 
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腸溶性被膜を施した遅効性ジクロフェナクナト

リウムを重量比が3対 7となるように組み合わ

せた徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤で

あって，ジクロフェナクナトリウムの有効血中

濃度を長時間に亘って維持することを可能にし

たものである。

(2) 争点

ASとHPとは実質的に同一物質と言えるか.。

本件特許発明における腸溶性物質HPに代え

てASを用いることは，本件発明と均等か。

(3) 裁判所の判断

(i) 裁判所は， ASとHPとの同一性については，

両者の化学構造が明らかに異なり，目的，機能

において同等であることのみを理由として両者

が実質的に同一物であるとはいえないとし，つ

いで均等の判断をするが，ここではそのうち本

質的部分に関する判断のみを摘記する。

12 

裁判所は，判断に先立つて，次の事実を認定

した。

本件特許出願時，①腸溶性物質として， CAP，

メタアクリル酸ーメチルメタアクリレートコポ

リマー，メタアクリル酸 エチルアクリレート

コポリマー， HP等が存在する，②速効性の薬剤

と遅効性の薬剤を混合して徐放性の製剤を得

る，③ジクロフェナクナトリウムに非水溶性皮

膜を施して遅効性ジクロフェナクナトリウムを

得ることは，いずれも公知であった。本件特許

出願に関し，特許庁は，公開特許公報を引用例

として，引用例に開示されている遅効製剤に従

来の速効製剤を配合して持続製剤にしてみる程

度のことは，当業者において容易に想到し得た

ものと認められるとして，法29条2項により拒

絶理由を通知したこと。原告はこれに対し i以

上のような腸溶性物質については，本発明者ら

が種種の物質についても検討重ね，その結果メ

タアクリル酸 メチルメタアクリレートコポリ

マー，メタアクリル酸 エチルアクリレートコ

ポリマー，ヒドロキシプロピルメチルセルロー

スフタレート(HP)がすぐれた徐放性を示すこ

とを見いだしたものである。」との意見書を以て

補正したことにより川本件発明が，特許され

'τ， "...。
(ii) 裁判所は，特許請求の範囲及び発明の詳細な

説明の記載と上記認定事実を総合して i本件発

明は，(1)ジクロフェナクナトリウムの皮膜とし

て，メタアクリル酸 メチルアクリレートコポ

リマー，メタアクリル酸ーエチルメタアクリ

レートコポリマー及びHPという 3物質を選

定した点， (2)ジクロブェナクナトリウムに腸溶

性皮膜を施した徐放部と，該皮膜を施さない速

攻部を特定重量比率で組み合わせることによ

り，ジクロフェナクナトリウムという特定の有

効成分に対して優れた徐放性を有する製剤を生

み出した点において，従来技術にない解決手段

を明らかにした点が，本件特許発明の解決手段

を基礎付ける技術的思想、の中核をなす特徴的部

分，すなわち本質的部分というべきである」旨

を判示した。そして裁判所は i従来から放出遅

延効果を有するものとして知られていた多数の

皮膜物質の中から，ジクロブェナクナトリウム

という特定の有効成分に対して優れた徐放性を

有する前記3物質(メタアクリル酸 メチルア

クリレートコポリマー，メタアクリル酸ーエチ

ルメタアクリレートコポリマー及びHP)を見

出した点が本件特許発明の解決原理であり，AS

とHPとは化学構造が異なる物質であること

に照らせば，本件特許発明と同ーの解決原理に

属するものとはいえない」として i本質的部分」

を上記3物質を用いたこと」に限定した(その

うちの HPと異なる ASを用いることは，本質

的部分において相違する)。

(4) 検討

(i) 本件発明と上記裁判所の判断(i)①，②，③記

載の先行技術とを比較すると，公知技術は，本

件発明の構成物質である 3種の腸溶性物質の存

在，速効製剤と遅効製剤とを組み合わせ徐放性

剤を得ること，ジクロフェナクナトリウムに皮



膜を施し遅効製剤とすることであるから，結局

本件発明が公知技術に付加した技術は，上記3

種の腸溶性物質を選択結合して腸溶性皮膜を構

成したことにつきる。徐放性を得る機序，構成

(速効製剤と遅効製剤を組み合わせること)に，

従来技術と変わるところは何ら見られない。本

件特許発明は，従来技術と同等な作用機序を維

持しながら，その進歩するところは上記3物質

を組み合わせて構成した点にのみあることにな

り，前章に示した判断基準に従っても，選択さ

れた 3物質の組み合わせが本質的部分となる。

判旨は正当であり，原告主張のように.HPと

ASとが機能において実質的に同ーであって

も，その化学構造が異なる別個の物質である以

上，その相違は本質的部分の相違と言うべきも

のである。

(ii) さらに，裁判所は.Xの「ヒドロキシプロピ

ル基を有しているために構造的に安定している

皮膜を用いたという点に本発明の技術的特徴が

ある」旨の主張に対し，-択一的に表現される本

件3物質のうちヒドロキシプロピル基を有する

のは HPのみにすぎないので，これを技術的特

徴とすることは失当である」旨判示したうえで，

「特許請求の範囲記載の 3種の腸溶性皮膜をジ

クロブェナクナトリウムの皮膜として用いた場

合には，対象例の CAPやセラックを腸溶性被

膜として用いた場合と比較して，良好な徐放効

果を示すことは開示されているものの，その作

用機序については何ら示されておらず，まして，

ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何ら

かの影響を与えることについては何ら示唆され

ていないのであって，この点に照らしても原告

の主張を採用することはできない。」旨判示し

た。

本判決は，本件発明の特徴的部分をXが用い

た具体的な3物質の範囲に限定した。裁判所は，

その上で，-特許請求の範囲記載の3種の腸溶性

皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として

用いた場合には，…・・・，良好な徐放効果を示す

ことは開示されているものの，その作用機序に

特許発明の本質的部分に関する一考察

ついては何ら示されておらず」との理由を以て，

特徴的部分を上記の 3物質のみに限定されるべ

き補強理由を示した。裁判所のこの判示は.X

において，当該発明が実際に用いた 3物質の組

み合わせによって，特有の作用機序を発揮して

課題の解決をもたらしたことを主張立証した場

合は，本質的部分を特許発明の範囲に記載され

た具体的構成に止まらず，同一作用機序を有す

る構成の結合関係にまで拡張されることを示し

たものと推測される。

2 ペン型注射器事件(大阪地判平成 11年5月

27日判時 1685号 103頁，方法発明につき均等

肯定，装置発明につき否定)

(1) 事実の概要

(i) Xの発明

本件発明は，溶液状では短時間のうちに変質

する敏感な薬剤の水溶液等を使用直前に調整す

るため，次のような方法を開示するものである o

(7) 本件方法発明の解決すべき課題は，次に述

べる構造をもっ公知の多室シリンダアンプル

(図2~ 1参照)のガスケットを直接押し込む

ときは(図2~ 2参照).多室シリンダアンプ

ルの構造上，力のむらによって途中で注射液

の調整が不可能になることがあるが，多室シ

リンダアンプルとネジ機構を組み合わせるこ

とによって(図2← 3参照).何人が行っても

均質な力でゆっくりと後部ガスケットを押し

込むことができ，注射液の調整を途中で挫折

すること無く完了することである。

本件方法発明は，上記目的を達成するため

円筒形シリンダアンプルを 2枚の可動なガス

ケットで仕切り 2室を作り，上部室に乾燥さ

せた敏感な薬剤を封入し，下部室に水などの

溶媒(以下「水性相」という)を封入し，下

部室下側の後部ガスケットを静かに押し上げ

ることにより，水性相が上昇し，やがて上下

室聞のバイパスを通って水性相が上部室に流

入し，敏感な薬剤を溶解して注射液を調整す

る多室シリン夕、アンプルと周知技術であるネ

13 
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ジ機構を結合し，上記多室シリンダアンプル

先端部をほぼ垂直に保持して，ネジ機構を操

作してアンプル底部のガスケットを前進さ

せ，水性相を震渥又は空気を混入させること

なく薬剤水溶液等を調整する方法である。

Lイ) 本件装置発明(図 2-4参照)は，上記多

室シリンダアンプルを内部に固定して，相互

にねじ込み可能な 2つの管状部材で構成さ

れ，管状部材がねじ込まれたとき，アンプル

先端部が注射針で貫通できるように露出する

と共に，アンプル後側ガスケットが管状部材

に配置されたピストンで押し込まれ，上記方

法発明同等の機序により，水性相が振還や空

気の混入を生じることなく固形成分と混合し

て溶液を調製する，ホル夕、手段を設けた装置

であって，上記注射液等の調整を持ち運び、容

易な装置によって行なうことを特徴としたも

のである。

(ii) Yの装置及び関係事実(図2-5参照)

14 

被告装置は，本件発明同等構造の多室シリン

ダアンプルを本体部で固定し，本体部と，多室

シリンダアンプルの後側ガスケットを押し込む

ためのピストンを備えた移動部とをこのピスト

ンとは別軸の雌雄のネジによって結合し，この

g 

2 n 

図2-1 図 2-2 図2-3

ネジを操作することによりピストンが前進し後

部ガスケットを押し込む構造により，本件発明

同等の機序によって注射液を調整する装置であ

る。

本件発明とY製品との相違は，方法発明にお

いて，ネジ機構が本件発明では，多室シリンダ

アンプル後側ガスケットを押すピストンと同軸

に構成されるが，イ号製品では，別軸に構成さ

れていること，並びに本件発明が「アンプル前

端部を上にしてほぽ垂直に保持された状態」で

注射液の調整を行うのに対し， Y製品は「装置

を水平からやや上向きに保持」して注射液の調

整を行うことである。また装置発明における相

違は，本件発明は，多室シリンダアンプルをそ

の中に収納した筒状部材をネジで結合する構成

であるのに対し， Y製品のネジ機構が後側ガス

ケットを押し込むピストンとは別軸に構成され

ている点である。

(2) 均等に関する争点

① Yの装置は本件装置発明と均等か。

② Yの装置を用いて行う注射液の調整は，本

件方法発明と均等か。

u i 

図2-4 図2-5 



(3) 裁判所の判断

裁判所は， Xの装置発明と方法発明に関し，次

のとおり「本質的部分J に関する判断を示した。

(装置発明)

「多室シリン夕、アンプルの構成，注射装置におい

てネジ機構を用いる構成は公知であり，ネジ機構

により注射液を調整する方法についても周知技術

であったことが認められる。そうすると，本件特

許発明は，これらの構成を結合して，多室シリン

ダアンプルの後側可動壁部材をネジ機構により

ゆっくりと押す構成を採用し，敏感な薬剤の調整

を簡易に行うことができる注射液の調整方法及び

持ち運びゃ取扱が容易な右方法を実施するための

装置の構成を開示した点に特徴があるということ

ができる。」

「本件装置発明においては，そのような作用効果

を奏する装置を具体化し，装置の具体的構成を開

示したものであると解すべきものであるから，特

に本件特許発明にいうネジ機構をどのように構成

して多室シリンダアンプルの後側可動壁部材を押

し込む構造とし，これを持ち運び、，取り扱うのが

容易となる構成とするかは，本件装置発明を実現

するためには最も重要な部分であり，この部分の

構成がまさに本件装置発明の特徴的部分である。」

即ち，裁判所は上記認定事実を基礎として，本

件発明の本質的部分を，多室シリンダアンプルと

ネジ機構を結合したこと，並びに，その方法を実

施し，これを持ち運び、，取り扱うことを容易にす

る具体的構成を本質的部分と認定し，この具体的

構成を異にするYの装置は「本質的部分」におい

て相違する旨を判示したのである。

(方法発明)

裁判所は本質的部分に関し["本件方法発明は，

これらの構成(多室シリンダアンプルとネジ機構)

を結合して，後側可動壁部材をネジ機構により

ゆっくり押すことにより敏感な薬剤を簡易に調整

する方法を開示した点に特徴的部分があるという

べきであり，このような構成を採用したことが本

件特許発明の本質的部分である」と判示したうえ，

注射液の調整方法の「ほぽ垂直に保持された状態」

特許発明の本質的部分に関する一考察

と「水平に近い斜め状態に保持して」行うことの

違いは["注射液の調整の際の空気の混入を防ぐ常

套手段であり」本質的部分の相違ではない旨の判

示をした(10)。

(4) 検討

(i)本判決は，均等の範囲に関し，多室シリンダ

アンプルとネジ機構との結合を共通にする装置

発明と方法発明とについてし，前者については

特許請求の範囲に記載された具体的構成を本質

的部分とし，後者についてはその上位概念であ

る多室シリンダアンプルとネジ機構の結合一般

を本質的部分とした。

本件両発明を通じて，その技術的思想の中心

は，多室シリンダアンプルとネジ機構との結合

にある。その観点からは，装置発明と方法発明

とで上記のように大きな差が出ることは不自然

にも見える。

しかし，方法発明と装置発明とが同時に出願

された本件においては，装置発明を方法発明と

別個の発明と考えなければならないから，本件

装置発明は，方法発明の技術が開示されたこと

を前提として，その解決する課題として，持ち

運び，取り扱いを容易にする作用効果を方法発

明に付加する発明と考えられ，判決の結論に不

都合はないことになる。

他方，多室シリンダアンプルが公知であり，

ネジ機構による注射液の調整方法が周知技術で

あったとき，両者の結合が，それまでの公知技

術から進歩性ある飛躍が認められる課題解決の

ための作用効果までは伴わないと判断すべきと

きは，そもそも方法発明において本判決が認定

した「本質的部分」の範囲が広すぎたと言うこ

とにもなろう。

そこで，本件方法発明の「本質的部分」の範

囲の確定に関連する本件方法発明の解決した課

題とその作用機序を検討する。

(ii) 本件方法発明の解決した課題は，多室シリン

夕、アンプルの上部室内の敏感な薬剤と下部室の

水性相とが何人が行っても失敗無く混合が完了

15 
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する方法ということである。その機序は次のと

おりである。

アンプル底部の後側ガスケットがネジ機構の

ピストンにより下方から押され，これと水性相

及び前側ガスケットが一体となり上方に移動

し，前側ガスケットがバイパスの上下出入口の

中間で停止することにより，さらに後側ガス

ケットがネジ機構により静かに一定速度で押さ

れると，水性相はバイパスを通って第1室に流

入を続け，水性相全体が第 1室に移動した時点

で前側と後側のガスケットは密着一体となっ

て，バイパス上部の開口をふさぎ，注射液の調

整は完了する。

ここで重要なことは，上記過程が支障なく完

了するためには，後部ガスケットを押し込む，

一定のゆっくりした力が，何人が行なっても発

生されるということである。

本件方法発明は，このような課題を多室シリ

ンダアンプlレとネジ機構の組み合わせによって

解決したといえる。そしてこのような作用効果

をもたらす機構は，それまでの公知技術には存

在しなかったといえるから，方法発明における

「本質的部分」は，特許請求の範囲に記載された

具体的構成にとどまらず，多室シリン夕、アンプ

ルとネジ機構の組み合わせ一般に及ぶとするこ

とは妥当である。

(iii) 本件装置発明は，本件方法発明と一緒に出願

されたものであるから，その存在を前提とした

別個の発明と見なされてもよい。従って，その

「本質的部分」は，特許請求の範囲に記載された

具体的構成に限定されることに合理性があると

いうべきであろう。

3 生海苔異物分離除去装置事件(東京地判平成

12年3月23日・東京高判平成 12年10月26日

判時1738号97頁， 100頁，均等肯定)

(1) 事実の概要

従来生海苔から異物を除去する装置として存在

したものは，長尺の異物除去板を用いるもの，分

離ドラムの周壁に生海苔の厚みよりわずかに大き
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い孔幅の細長い分離孔を設けたもの，生海苔の厚

みよりわずかに大きい孔幅の細長い分離孔を有す

る分離墜を設けたもの，多数の回転ローラーをス

リットを介して平行に配置したもの等であった。

これら従来の装置は，異物が混入している生海

苔の混合液を細い分離孔を通過させて，異物をこ

こにヲ|っかけるという方法によって，生海苔と異

物とを分離する機構のものであった。このためこ

れらの装置は，一定時間稼働させると必然的にゴ

ミ，エビ，アミ等の異物が分離孔近傍に集積する

ため，定期的に本来の生海苔から異物を除去する

作業を中断し，適宜の方法で分離孔近傍に集積し

た異物を除去する作業が必要であった。

Xの特許発明は，従来技術のように，分離孔近

傍に集積した異物を本来の作業を中断して取り除

くという作業をすることなく，連続的に生海苔混

合液からゴミ，エピ，アミ等の異物を除去すると

いう技術的課題を解決するため，タンク底部に設

けた回転板の回転から発生した生海苔混合液の回

転による遠心力によって，海苔よりも比重の大き

いこれらの異物をタンク底隅部に集積させてこれ

を除去する一方，回転板とそれを俵め込んだ底板

との聞の円周状の隙聞から生海苔をタンクの外部

に排出して，生海苔と異物との分離作業を中断す

ることなく行うことができる構成の生海苔異物除

去装置である。

これに対しY製品は，タンク底部に回転板を設

け，これを適宜の駆動装置で回転し，これによっ

て生海苔混合液を回転し，回転板と底板との聞に

できるわずかな隙聞を通して生海苔混合液をタン

ク外部に排出する方法によって，生海苔混合液か

ら異物を除去する点ではXの発明と同等である。

Y製品がXの発明と相違するのは，回転板が底板

に醍め込まれるのではなく，底板に穿たれた円盤

状の孔よりわずかに大きし回転板が底板の円盤

状孔にわずかの隙間をあけて覆い被さる構造によ

り，生海苔分離孔が形成される点である(具体的

形状の差は図3-1， 2参照)。



図3-1 (発明)

(2) 均等に関する争点

① Yの製品はXの特許発明の構成要件を充足

するか。

② Yの製品はXの特許発明と均等か。

(3) 裁判所の判断

(i)第1審の東京地裁は，争点(i)に関し， Xの発

明は，タンク底部の円板状孔の最も内側の部分

よりもさらに内側に第一回転板の最も外側があ

ることが要件であるのに対し， Yの製品は，回

転板とタンク底面との隙聞が回転板の最も外側

の部分よりもさらに外側にあるとはいえないと

して，文言侵害を否定(本件発明の構成要件を

充足しない)した。

(ii) ついで第1審裁判所は，上記争点(ii)の「本質

的部分」に関し，次のとおり均等を肯定した。

裁判所は，本件特許発明の特徴的解決手段を，

「本件特許発明の特許出願時の技術水準に照ら

すと，生海苔混合液からゴミ，エビ，アミ等の

異物を除去するという技術的課題を解決するた

めタンク底部に設けた回転板を駆動手段によっ

て回転させて，遠心力によって海苔よりも比重

の大きい異物をタンク底隅部に集積させる一

方，回転板と環状枠板との聞の円周上のクリア

ランス(隙間)から生海苔をタンクの外部に排

出するという構成を採ったことが，従来技術に

みられない本件特許発明に特有の解決手段であ

る」と認定し，そのうえで本件発明の「特徴的

特許発明の本質的部分に関する一考察

図3-2 (イ号製品)

部分」を I駆動手段により回転する回転板をタ

ンク底部の環状枠板部にわずかなクリアランス

を介してはめ込んだという構成にある」と判示

した。

そして被告製品が環状枠板部と回転板との具

体的位置関係に関する部分が特許発明と異なっ

ても，特許発明の技術的思想と別個のものと評

価することはできないと結論した。

(iii) Yは原審の判決を不満として控訴した。控訴

の理由のうち均等に関する主張は I被告製品で

は，タンクの底隅部から上方および中心に向け

て水流が逆流し，遠心力による渦の形成が妨げ

られ，水と海苔と異物が完全に混濁した状態に

なるので，比重の大きい異物が底隅部に集積す

るということもなく，本件特許発明とは異なる

作用効果を奏する」という趣旨のものであり，

これを証明するためにYから諸種の実験結果報

告書が提出されたが，その事実は認定されず，

控訴は棄却された。本件控訴審では新しく付け

加えられた法的判断はない。

(4) 検討

(i) 本件発明の解決しようとする課題は，異物を

含んだ生海苔混合液が分離孔を通過する際に異

物をここに号|っ掛けるのみである従来技術に

よっては，この作業を続けると必然的に水流に

乗って異物が分離口周辺に集積し，ここに堆積

することになるから，その堆積量が一定限度を
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超えると分離口の目詰まりを引き起こし，異物

を漉しとってこれを除去することは不可能にな

る。本件発明はこの課題解決のため，次の作用

を奏する構成を採用した。即ち，タンク底部の

回転板を回転させることにより，タンク内の生

海苔混合液も回転し渦が発生する。このため生

海苔混合液に混入していたゴミ，アミ，エビ等

の異物は，混合液より比重が大きいため，遠心

力によって回転板円周に形成された分離孔から

引きはがされ，タンクの外周部方面，即ち底隅

部に集積することになり，生海苔混合液が連続

的に分離孔を通ってタンク外部に流出するも，

異物は自動的にタンク底隅部に排除され，分離

孔に堆積しこれを塞ぐことはなくなり，発明の

課題が解決されたものである。

従来技術では，流体に渦を発生し，比重の大

きいものほど渦の外側に位置させる技術は公知

であったが，回転板とタンク底板との聞に，わ

ずかの隙聞を形成し，ここから生海苔混合液を

通過させるとともに，比重が大きく形状の大き

な異物を渦の遠心力を利用して，隙間近傍から

排除する構成は，全く存在しなかったものであ

る。従って本判決は，タンク底部での回転板と，

底板部と回転板の隙間，回転板の回転させる構

成一般が本質的部分であって，同一作用機序を

有する具体的構成は，本質的部分の範囲内のこ

とに過ぎないことを明らかにしたものといえ

る。

さらに本判決は，発明の構成一般について「本

質的部分」を認定した点は，前記ペン型注射器

方法発明判決と同旨のものであるが，発明と先

行技術との関係から，-本質的部分」の範囲を最

も大きく認定した裁判例の Iつといえるであろ

フ。

(ii) 本判決に対しては，本件発明の構成要件Bが

「この環状枠板部の内周縁内に第一回転板を僅

かなクリアランスを介して内服めし」として具

体的構成を表示するのに対し，本判決の帰結す

るところは，これが単に「クリアランスを設け」

という抽象化された要件に代替されてしまうの
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であって，法的安定性から問題である，と指摘

する意見もある(小池豊氏の本判決に対する評

釈，判時 1755号 196頁(11))。しかし法的安定性

という観点からみても，回転板，環状枠板部(タ

ンク底板の回転板を囲緯する部分)，両者の聞の

クリアランスを組み合わせた本件発明の構成

は，クリアランスから混合液を通過させるとと

もに遠心力によって異物をクリアランス近傍か

ら連続的に排除することを同時に可能とする技

術思想によって統一されたものだから，単なる

「クリアランスを設け」というような拡散的概念

にはならないというべきであろう。

本判決の認定した「本質的部分」の範囲は，

クリアランスから異物を漉しとるという公知技

術と遠心力によって異物をクリアランス近傍か

ら連続的に排除するという公知技術を従来にな

い方法で結合したことを基礎としたものであっ

て，妥当なものと考える。

【注】

(9) 本件発明は，この事実が出願経過禁反言に関

する要件(5)に反するという理由によっても，均

等が否定されたケースもあろう(判時1664号

120頁)。

(lO) ，-ほぽ垂直に保持」の要件は，出願人が特許出

願時に拒絶理由の通知を受けたことによる補正

によって加えられたものであるが，裁判所は出

願経過禁反言に当たらないとする。裁判所は，

「ほぽ垂直に保持した状態」とは「空気の混入を

防ぐ常套手段」に解消されるもので，独立の意

味を有さないと考えたと思われるが，出願者が

自分からクレームで制限した以上，特許の範囲

もその範囲に限定されざるを得ないように思わ

れる。

(11) ただし同評釈は，一般論として，-本質的部分」

は，発明の構成部分，構成箇所を意味するもの

であって，原理や思想ではないとの考えから，

発明が課題解決のために採用した原理と同一原

理を使用しでも，その具体的実現手段が異なれ

ば，本質的部分の相違として位置づけられると



の立場からの批判である。

VI 要件(1)の機能と適用範囲の拡大

ボールスプライン軸受事件最高裁判決によって

確立された「均等」に関する 5要件は， (1)ないし

(3)要件が特許発明， (4)， (5)がイ製品等の属性とし

てそれぞれ独立して確定される要件である。そし

て(1)要件の趣旨は，対象製品が特許発明特有の作

用効果を生ずる本質的部分と異なるときは，その

ような対象製品は，当該特許発明の技術的思想、に

基づくものではないとするものである(ボールス

プライン軸受事件判決に対する判例時報誌の判例

特報のコメント，判時1630号32頁)。つまり(1)本

特許発明の本質的部分に関する一考察

すなわち，特許発明の技術的異同に関する(I)要件

を，その特許発明の属性に関する事項と見る立場

では，イ号製品が特許請求の範囲記載の要件を充

足し，文言侵害が認められるが，当該特許発明の

技術的思想がイ号の採用する技術的思想、にまで及

んでいない場合には，イ号製品は(1)要件により，

特許発明の本質的部分を異にする別個の製品とし

て，特許侵害にならないものと解されるべきであ

ろう。(I)要件は，アメリカ法の制限的均等の法理

(reverse doctrine of equivalent，松本重敏「特許

発明の保護範囲(新版)J平成 12年・有斐閣179頁

参照)と同等の結論を得ることができ，特許侵害

訴訟において活用されることが期待される。

要件は，このように特許発明の技術的思想の異同 (たけべ さとる 北海道大学法学研究科修士課

の問題であるから，適用に当っては，均等論に限 程修了 札幌弁護士会所属弁護士)

らず，文言侵害のある場合も作用する筈である。
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