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1　はじめに

　米国の特許判例はワシントンD．C．に所在する連邦巡回控訴裁判所

（“Court　of　Appeals　for　the　Federal　Circuit”。以下「CAFC」という。）の判

例である場合が多い。CAFCは、1982年に、請求裁判所（“the　Court　of

Claims”）と関税特許控訴裁判所（“the　Court　of　Customs　and　Patent

Appeals”）を統合して設立された。特許事件に関していえば、請求裁判

所は連邦政府による特許侵害事件を、関税特許控訴裁判所は特許商標庁

（“United　StatesPatent　and　TrademarkOffice”。以下「USPTO」という。）

の審判に対する不服申立事件を扱っていたが、CAFCはこれらを取り　五

扱う外に、従来は全国12の控訴裁判所で取り扱われてきた特許侵害事件一

の控訴事件を専属的に取り扱うこととされた（注H）。CAFC設立の意図

は、特許侵害訴訟の控訴審段階における法律判断の統一性の確保にあっ
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　たといわれている。わが国も今回の民訴法改正で、最高裁判所への上告

　が、上告と上告受理申立てに分けられ、上告理由は従前の絶対的上告理

　由に限定され、他の場合は最高裁判所が裁量的に上告受理申立てを容れ

　ることになったが、米国では従前から同様の制度が採用されており、特

　許侵害事件の上告申立てを連邦最高裁判所が受理することは稀である。

　したがって、多くの特許侵害事件における法律解釈は控訴裁判所の判断

　が最終的なものとなる。ところで、米国では特許侵害訴訟の場面で特許

　無効の判断が可能であるが、全国を地理的に12のブロックに分けて各地

　域に一箇所設置された控訴裁判所では特許の有効性判断の姿勢が極端に

　異なっており、ある控訴裁判所では係争特許が有効と判断されたことは

　皆無であるとさえいわれていた。そのため、いずれの控訴裁判所で事件

　が裁かれるかによって結論が左右されるとの状況が生じていた。このよ

　うな控訴審段階における判断の不統一を解消すべく設置されたCAFC

　は、12名の裁判官からなり（注1－2）、通常は3名の合議体（panel〉で審理

　判断がされる。先にされた合議体の法律判断は後の合議体の判断を拘束

　するが（注1－3）、大法廷審理（en　banc）では従前の合議体の判断あるいは

　大法廷の判断を見直して統一を図ることができる。前述のとおり連邦最

　高裁判所が特許侵害訴訟を取り上げることが少なく、CAFCの判断は

　おおよそにおいて最終的なものとなるため、特許実務家にとっては

　CAFC判決の言葉は法律であり、特許法分野で現在何が起こっている

　かを理解するためには、CAFC判決のすべてを読みかつ理解する必要

　があるとさえいわれている（注1－4）。

　　私はCAFCの特許関連判例及び数は少ないが連邦最高裁判所の特許

五　関連判例を中心に研究を行って来たが、以前特許侵害訴訟の審理を担当

一　してきた裁判官であったこともあり、裾野の広い特許紛争の中でもクレ

　ーム解釈の日米比較に興味を抱いた。わが国の特許法70条は特許発明の

　技術的範囲の認定に関する規定を置いているが、同種の解釈規定は米国
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　　　　　　　　　　　　　　　　　クレーム解釈の日米比較（高林）

特許法にはなく、機能的クレーム（“means　plus　function”claims）の解

釈に関する米国特許法112条6段（以下単に「112条6段」という．）があ

るのみなため、この分野ではCAFC判決の分析は特に欠かせない。そ

こで本稿では、まず、クレームの文言解釈、均等論及び機能的クレーム

の解釈に関するCAFC及び連邦最高裁判所の判例を分析し（注1～5）、その

過程でわが国のクレーム解釈との比較に基づいた検討や批判を適宜加え

た上で、その将来を展望し、最終的には、均等論を、特許発行時に既に

知られていた均等物を対象とするものと、その後に出現した技術を対象

とするものに分けて整理することを試みる。ただし、米国は、わが国と

は異なり、立場の異なる判例の集積の中から正しい方向性が次第に現れ

て来るとの発想が基本にあるようであるため、CAFCの合議体あるい

は大法廷での判決の傾向を分析するのは容易ではないというのが実感で

ある。また、現在（2000年1月）私は在米中で、日本の近時のクレーム

解釈に関する判例や文献の入手が容易でないため、本稿では、表題にも

かかわらず、米国のクレーム解釈の分析と展望の方に力点を置いてい

る。

（注1－1）28U．S．C．1295。なお、韓国では1998年に、CAFCを模範にした特許

裁判所が創設されたが、同裁判所は韓国特許庁の判断に対する不服申立事件のみ

　を扱い、特許侵害訴訟の控訴事件は取り扱っていない（1999年10月にワシントン

D．Cで開催された裁判官国際会議におけるKong－Woong　Choe特許裁判所長官

の講演より。また、韓相郁「韓国知的財産制度の最近の展望」CIPICジャーナ

ル95巻39頁も参照。）。

（注1－2）ただし、Senior　JudgeとなったArcher判事の後任は補充されておら

ず、2000年1月現在、1名欠員となっている。

（注1－3）　龍ω6〃Oo解卿吻磯Znα鉱κ6πη砂ル塘．Co．，864E2d757，765，9

USPQ2d1417（Fed．Cir．1988）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五（注1－4）　アレッタス・シャルトーブ「米国特許法を巡る最近の話題」知財研フ　＝

オーラム35巻38頁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

（注1－5）本稿の検討範囲は、特許委員会第2グループ第3委員会「最近の

CAFC判例における権利範囲の解釈（その1）（その2）一特にワーナージェン

キンソン・マークマン両最高裁判決後に注目して一」知財管理49巻9号1263頁、
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同巻10号1425頁と重なる部分が多いので、併せて参照されたい。

2　クレーム解釈（文言解釈）

　米国での特許侵害訴訟における侵害の有無は、まずクレーム文言に対

する侵害について検討され、その後に均等論（“doctrineofequivalents”）

適用による侵害について検討される。この項でいうクレーム解釈は右の

クレームの文言解釈のことをいう。

　　2－1　クレーム解釈の基本

　　　2－1－1　クレーム解釈の主体

　　特許侵害訴訟におけるクレーム解釈は裁判官の専権たる法律判断事項

　である。右の点を述べるのはMarkman　CAFC大法廷判決（注2－1）である。

　同事件の争点は、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈は裁判官の専権た

　る法律判断事項か、陪審審理を受ける権利が当事者に憲法上保障されて

　いる事実認定問題かであり、法律判断及び事実認定双方が裁判官の専権

　に属するわが国の制度上は注目度が左程高くはない（注2－2）。

　　右争点については同事件の上告審判決であるMarkman連邦最高裁

　判決（注2『3）が、クレーム解釈は裁判官の専権たる法律判断事項であると

　して、CAFCの判断を是認して決着がついた。クレーム解釈が法律判

　断事項であるとする理由付けのうち、歴史的考察部分は米国独自の制度

　史に関するものであり、むしろ注目すべきは、裁判官と陪審の審査能力

　の差に起因する理由付けである。すなわち、文書に記載された文言の解

五釈は、これを実務的に頻繁に行い、分析の訓練を経ている裁判官がより

九　適切に行えるとする。また、文書に記載された文言の解釈の中でも、契

　約書や遺言書の解釈には一部事実認定が含まれるとされているが、クレ

　ームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担っているから、その

　　4



　　　　　　　　　　　　　　　　タレーム解釈の日米比較（高林）

解釈は、当事者の内心の意図等ではなく第三者が客観的にどのように理

解するかとの観点から行われるという意味で（注2－4）、法律解釈に近いこ

とが指摘されている。米国では、事実認定に関しては、一審の裁判官が

行った事実認定は「明白な誤り」基準で控訴審で再審査されるが、陪審

が行った場合はよりその認定は尊重されて、実質的証拠が欠如している

場合しか控訴審で覆されないことからも分かるように、裁判官よりも陪

審のそれにより信頼性が置かれているのと、対をなす議論であ
る（注2－5）。

　なお、タレーム解釈が裁判官によって行われた後に、対象物とクレー

ムとの対比が行われて侵害の有無が認定されるが、この過程は陪審ある

いは裁判官によって行われる事実認定である。

　　2－1－2　クレーム解釈の資料

　前記Markman　CAFC大法廷判決は、クレーム解釈はクレーム文言、

明細書及び出願経過からなる内部証拠を用いて行われるべきであると

し、技術文献や専門家証言等の外部証拠は有用ではあるが、クレーム解

釈の補助であって、外部証拠をもって内部証拠によるクレーム解釈を改

変することはできない旨判示している。この点をさらに明確化したの

が、Vitronics判決（注2－6）である。同判決は、クレーム解釈にはまず、ク

レームの記載、明細書及び出願経過からなる内部証拠が用いられるべき

で、専門家証言等の外部証拠は第三者が容易に参照することができない

から、クレーム文言の正しい理解の補助としてのみ使用が許され、内部

証拠が曖昧でない場合に外部証拠に依拠するのは違法であると判示し

た。また、同判決はタレーム解釈の手順を次のように説明している。

　1　まず、特許された発明の範囲を定義するクレーム文言を参照す五

　　る。クレーム文言は一般的には通常の意昧に解釈される力乳発明　八

　　者がその用語を特別な意味のものとして明細書や出願経過書類で

　　明確に定義すれば、そのように使用することもできる（注2－7）。
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　　II次に、クレームの用語が一般的な意味と矛盾せずに用いられてい

　　　　るかの判断のために明細書を参照する。

　　III最後に、出願経過が証拠として提出されていれば（注2－8）、クレー

　　　　ムの範囲を知るためにこれを参照する（注2－9）。

　　また、Markman連邦最高裁判決によって、クレーム解釈は当事者が

　陪審審理を求める権利を有する事実認定問題ではないことが確定した

　が、裁判官の専権判断事項ではあるとしても、純粋な法律判断事項であ

　るか、証言等を参酌して行われる事実認定を一部包含するかは不明確

　で、Markman　CAFC大法廷判決でも補足意見として事実認定間題を

　含む旨述べる裁判官もいた。この点が問題になる理由は、仮に裁判官の

　事実認定問題を一部含むならば、CAFC（控訴審）では裁判官の事実認

　定部分は明白な違法がない限り覆せないためである。この点に決着をつ

　けたのがCybor大法廷判決（注2－10）である。同判決は、Markman　CAFC

　大法廷判決が、クレーム解釈は、クレーム、明細書及び出願経過からな

　る内部証拠に基づいて行われ、技術文献や専門家証言等の外部証拠はあ

　くまで参考的・補助的にのみ使用されるとしていること、Markman連

　邦最高裁判決がクレーム解釈を純法律問題として予測可能性を高めよう

　としていたことや、クレーム解釈において証拠の信用性の決定が果たす

　役割は低いとしていたことなどを指摘して、クレーム解釈は純粋法律判

　断事項であり、事実認定を包含せず、CAFCは一審裁判官のクレーム

　解釈を一から見直すことができるとした。ただしその結果、一審裁判官

　のクレーム解釈の重みが薄れ、クレーム解釈を巡る中間控訴が頻発し

　て、結果的に訴訟の遅延に繋がるのではと危惧する者もいる（注2－11）。

五　　　2－1－3　クレーム解釈と専門家証言

七　　以上の経過で、クレーム解釈はクレーム、明細書及び出願経過からな

　る内部証拠に基づいて裁判官が専権的に行う純粋な法律判断事項である

　とされた。そして、クレーム解釈を、トライアルの前段階で裁判官が主
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宰するいわゆるマークマン・トライアルで行うとの運用の正当性が追認

された（注H2）。しかしながら、一審段階の連邦地裁でクレーム解釈を行

う裁判官の中には、特許事件を扱った経験が皆無な者も、技術的バック

グラウンドのない者もおり（注2－13）、クレーム解釈の補助として専門家証

人を用い、技術的理解を深めることの意義は大きい．この点は前（注2

－7）記載のPitney　Bowes判決も指摘するところである。同判決は、

Vitronics判決はクレーム文言が明確な場合には外部証拠を調べてはな

らないとしたのではなく、内部証拠による解釈と矛盾する方向で外部証

拠を用いてはならないとしたにすぎないことを指摘する（注2－14）。そして、

同判決の補足意見中で2人の裁判官は、一審裁判官にとって専門家証人

を取り調べることで知識を補充する必要性を強調している（注2『15）。

　2－2　クレーム解釈と無効事由

　　2－2－1　公知技術を包含するクレーム

　わが国の特許請求の範囲の解釈に当たっては、当該特許明細書ばかり

でなく、当該特許発明の属する技術分野、必要な場合はその隣接分野に

おける公知技術を参酌しなければならず、その結果、特許発明が公知技

術そのものである場合や特許請求の範囲を文字どおりに解釈すると公知

技術を含む場合、裁判所はこれら公知技術に特許権の効力を及ぼさない

ように、特許発明の保護範囲を限定して解釈する（前（注2－2）記載の

牧野前掲438頁等参照）。しかし、特許侵害訴訟の場で特許無効を主張し

うる米国では右手法は必ずしも当てはまらない。例えばRhine判

決（注2－16）は、タレーム文言及び明細書の記載と矛盾しない唯一のクレー

ム解釈が公知技術との関係で特許を無効とするものである場合には、特五

許は単純に無効となると判示している。同判決は前提として、可能なら　ハ

ば特許性を維持するようにクレームを解釈するのが従来の判例（注2－17）か

ら認められる原則であるとも判示しており、クレーム文言の解釈が一義
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　的に決まらない場合には、公知技術を包含させず、無効を回避するよう

　にクレームを解釈すべきことになる（注2－18）。しかし、この手法は、公知

　技術を参酌して、これを包含しないようにするためにはクレーム文言に

　ない限定を加えることも認めるわが国のそれとは、大きく異なってい

　る。

　　なお、クレームの解釈は、明細書作成時点での技術水準に立って行わ

　れるべきものであるから、裁判官が当時の公知技術を知ることの意味は

　大きい。この点、前（注2－6）記載のVitronics判決は、公知技術は当

　業者の客観的な視点からのクレーム文言の解釈を知ることができる資料

　として、専門家証言に優るものであり、明細書や出願経過に顕れていな

　い場合でも、当事者から提出されたならば常に参照することができると

　判示している。しかし、明細書や出願経過に顕れていない公知技術は外

　部証拠のひとつであるから、これを参照して内部証拠によるクレーム解

　釈を変容することはできない。

　　公知技術との抵触を免れるために発明者が出願経過でした補正や、審

　査官との間答が、内部資料としてクレーム解釈に用いられる結果、クレ

　ームが右公知技術を包含しないように解釈されることがあるが、この点

　は2－3－1で述べる。また、均等論適用の場面では、公知技術を包含す

　る範囲では均等論の成立が認められないが、この点は3－5で述べる。

　　　2－2－2　広すぎるクレーム

　　明細書での開示に比してクレームが広すぎる場合に関して、Gentry

　Gallery判決（注2－19）は、クレームは公知技術との関係で記載が制限され

　る外は広く記載してもよいが、その場合でも明細書で開示された技術以

五上に広く記載することはできないとの原則を述べる。同事件の対象はL

五字型ソファでリクライニング椅子を隣どうしに配置するため、間にコン

　ソールを配置した発明であるが、同判決は、クレームには制御部をコン

　ソール上に配置するとの限定はないものの、出願当初のクレームには右
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限定があり、明細書の実施例としても右構成のみが開示されており、こ

れを他の場所に配置する示唆はないことや、発明の目的の記載等を参酌

した結果、発明者は制御部の位置がコンソール上であることが発明の本

質的な要素としていたものと認定し、これを要件としていないクレーム

を開示要件（米国特許法112条1段）不具備を理由に無効とした。しかし

この場合でも、明細書に開示された範囲に広いクレームの解釈が限定さ

れることはない（注2－20）。

　このような解釈は、公知技術参酌の場合と同様、特許侵害訴訟の場で

特許無効を主張しうる米国の制度に由来するものであり、わが国の広す

ぎるクレームの解釈手法（注2－21）とは異なるが、米国では、クレームが構

造や方法でなく、means　plus　functionあるいはstep　plus　function形式

で記載され、112条6段の適用がある場合には、突然、右原則が変更さ

れて、クレームは明細書に開示された事項及びこれと等価（“equiva－

lent”）な範囲のみに限定解釈される。この点は4で後述する。

　2－3　クレーム解釈の幅の制限

　　2－3－1　出願経過の参酌

　米国では、出願経過禁反言（“prosecution　history　estope1”）は、3－2

で後述するように均等論適用を制限する法的抗弁として論じられること

が多いが、クレームの文言解釈に当たっても内部資料である出願経過を

参照して、クレーム解釈の幅が制限される場合がある。

　例えば、Spectrum判決（注2｝22）は、出願手続や再審査手続（reexamina－

tion）の過程で公知技術との関係で明示的に除外された事項やその趣旨

で審査官と明示的なやり取りのされた事項は、公衆がその旨の信頼を寄五

せるのが正当であるから、クレームの文言解釈の範囲から除外されると　四

の原則を述べる。同判決の対象は保管箱に関する発明で、クレームは

「～の構成を含む（compr三sing．＿）」として、底面が前面壁の中央部下端

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
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　　と接合する構成が記載されているが、権利者は再審査手続の過程で、本

　発明は底面が前面壁の中央部上端に接合している公知技術とは異なる旨

　の主張をしていたから、右公知技術の構成を包含するクレームの文言解

　釈の可能性は失われると判示している。また、Desper判決（注2－23）は、出

　願経過で審査官の公知技術を引用した拒絶に対してクレームに限定文言

　を挿入する補正を加え、審査官に対しても出願代理人がクレームは右限

　定があるので公知技術とは相違すると説明していたとの事情を参酌し

　て、右限定から外れる当初の広いクレームの部分は放棄されたもとして

　解釈すべきと判示する。

　　これらの判決は、出願経過を参酌することによって、クレーム文言の

　解釈の幅を広げることが制限され、いわば字句どおりの解釈に帰着する

　　とされたものにすぎない。逆に、出願経過を参酌した結果、クレームを

　字句以上に限定的に解釈しなければならなくなる場合は、前2－2－2記

　載の広すぎるクレームの場合と同様に、権利を無効にすれば済むことに

　なる（注2－24）。この点でも、わが国では、公知技術参酌の場合と同様に、

　出願経過を参酌した結果、場合によってはクレーム文言にはない限定を

　加えて解釈することも認められている（注2－25）のとは異なる。

　　　　2－3－2　明細書に開示されたがクレームされなかった技術

　　明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属すると

　の判示は、3－3で後述するように、均等論の適用範囲の検討の際にし

　ばしば登場し、議論がされているが、クレームの文言解釈の場合にも同

　様の原則を判示をしたものとして、Unique　Concepts判決（注2－26）がある。

　同判決の対象は壁用カバー取付部材に関する発明である。クレームには

五直線取付部材と直角取付部材からなると記載されているが、明細書には

二　直角取付部材単体の外に、直線取付部材を止め継ぎして使用する場合の

　説明もあった。CAFCは、クレームにある直角取付部材の意味は明確

　　であり、本発明では二種類の取付部材が必須要件であるとし、明細書に

　　10
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直線取付部材のみを使用する場合の説明はあるが、この構成はクレーム

されていないから、公衆に帰属する（“public　domain”）と判示した。本

件も、出願経過の参酌の場合と同様に、明細書での記載とクレームの記

載を対比することによって、クレームにある直角取付部材との用語の解

釈の幅を広げることが制限されたものにすぎない。

　2－4　機能的クレームの解釈の特殊性

　クレーム解釈においては、前述のように、クレーム文言にない限定を

加えて解釈しなければ権利の有効性が維持できないような場合でも、右

限定が加えられることはなく、権利無効の抗弁の検討に移行することに

なる。また、クレームの文言侵害が否定される場合でも、後述のよう

に、均等論適用の有無が原則的に検討されることから、クレーム文言解

釈を広くする方向での要請も左程大きくはない。その結果、CAFCの

判決での文言侵害の成否の判断は簡単かつ形式的にされ、均等論の成否

の検討に重点が置かれる場合が多い（注2『27）。

　しかし、クレームが構造や方法でなく、means　plus　functionあるい

はstep　plus　function形式で記載され、112条6段の適用がある場合は

事情が異なる。同条は、機能表現等で組合せににかかるクレームを記載

した場合、そのクレームは明細書に具体的に開示された構造等及びこれ

と等価（“equivalent”）な範囲のみに限定解釈される旨定める。そして、

同条に規定する“equivalent”と、均等論における“equivalent”の異同

も、近時多くのCAFCの判決で論じられている。

　このように機能的タレームの解釈は、通常の構造あるいは方法のクレ

ーム（以下便宜上「構造タレーム」という。）の解釈手法と異なっており、五

均等論適用の判断手法と共通する部分もあるので、均等論を検討した後一

に述べることにする。
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　　（注2－1）　〃4娩窺伽∂．晩s勿ガ6ω1ns渉7％魏6繊加6．，52F．3d967，34USPQ2d

　　　1321（Fed．Cir．1995）。以下、CAFC判決と同じ事件の連邦最高裁判決がある場

　　　合だけ、「CAFC判決」と表示する。他の場合は、表示のない判決はすべて

　　　CAFC判決（なお、場合によってCAFCの前身である、“CourtofCustomsand

　　　Patent　Appeals（C．C．P．A．）を含む。）である。また、特に大法廷判決と表示

　　　しない場合は合議体（panel）による判決である。

　　（注2－2）　わが国でも、最高裁判所が絶対的上告事由以外で上告を受理するのは、

　　　原判決に法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合であり（民訴

　　　318条）、事実認定上の問題は原則として審理対象とならないし、また事実審裁判

　　　所でも、事実認定上の問題であるならば、当事者間で自白が成立すれば裁判所は

　　　これに拘束され、異なる認定はできない（民訴179条）など、同問題は裁判手続

　　　全体に影響する。わが国では、対象物と特許発明とを対比する前提として行われ

　　　るタレーム解釈は、当然のことながら法律判断事項と理解され運用されている。

　　　最高裁判所の取り扱いについて、最近の例として、旧民訴法によるものではある

　　　が、最三判平10・4・28（知的所有権判決速報277号8067、河邊義典「最高裁民

　　　事破棄判決の実情（下）平成10年度」判例時報1681号38頁）は、特許請求の範囲

　　　における「付近」の意味を、窯内温度の作用効果を参酌せずに解釈した原審の判

　　　断には、特許法70条の解釈を誤った違法がある、としている。事実審について

　　　は、例えば牧野利秋「特許発明の技術的範囲確定の問題点」裁判実務大系27巻

　　　425頁、443頁参照。

　　　（注2－3）　砿召漉彫伽∂．四6s渉∂勉〃1％sケ％〃z6勉s，動6．，517U。S。370（1996）

　　　（注2－4）　この点は、例えばNorthAmerica判決（N碗h、4郷碗o召悔66♂彫肋α

　　　∂．∠4n¢8万6翻（⊇yα照〃zズ‘！Co．，7F．3d1571，28USPQ2d1333（Fed．Cir．1993））

　　　が、タレーム解釈はタレームに何が書かれているかに依拠して行われるもので、

　　　明細書以外に発明者が科学雑誌等でどう述べているかは重要でないと判示してい

　　　　ることなども参考になる。

　　　（注2－5）Dickinson連邦最高裁判決（Z）嬬珈son肌Z％娩o，119S．Ct．1816，144

　　　L．Ed．2d143，50USPQ2d1930（1999））は、CAFCでの審決取消訴訟で審理さ

　　　れるUSPTOの事実認定は、一審裁判官のそれよりも尊重され、実質的証拠が

　　　欠如している場合にしか覆されないと判示した。これは、陪審の事実認定が裁判

　　　官のそれより尊重されるのと同様に、技術的専門家であるUSPTOの審判官が

　　　特許出願に関してした事実認定は、裁判官のそれよりも尊重されるとの趣旨と理

　　　解される。

五　　（注2－6）　『V伽o勉os　Coゆ．鉱Co％06鐸名o勉61％6．，90F．3d1576，39USPQ2d1576

＿　　　　　（Fed．Cir．1996）

　　　（注2－7）なお、Pitney　Bowes判決（P∫魏⑳Bo～〃6s動α∂，1髭ω」雄一勘肋毎Co。，

　　　186F．3d1298，51USPQ2d1161（Fed．Cir．1999））は、タレーム解釈に当り、ク

　　　　レーム前文（preamble）は、これがタレームに記載された要件を定義する文言
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を含んでいるような場合にはタレーム自体と同様に重要であること、逆に発明の

名称は、冗長を避けなければならない等の記載の制約があるから、必ずしもタレ

ームされた発明の正確な範囲を画するものではないことを指摘している。CAFC

の多くの判例を参照しながら特許出願手続全般を解説している資料として、

USPTO作成のManual　of　Patent　Examining　Procedure（Version7）（以下

「MPEP（Ver7）」という。）がある。

（注2－8）なお、Elkay判決（El為の吻．Co．蹉勘oo倣．Co．，192F．3d973，52

USPQ2dllO9（Fed．Cir．1999））やJonson判決（汚onso％∂．Th6S孟伽」の昭o娩s，

903F．2d812，14USPQ2d1863（Fed。Cir．1993））によると、内部証拠としての

　出願経過の中には、分割出願などの関連出願の経過も包含される。

（注2－9）　クレーム用語の解釈が具体的にどのような手法でされるかを知る一素

材として、例えばKarlin判決（飾71初丁66h．1％α∂．S％忽♂6α1功η佛」6s1％6．，

177F．3d968，50USPQ2d1465（Fed．Cir．1999））は、脊髄安定化のためのイン

プラント特許で、円筒形インプラントの外表面に「一連のねじ溝」があることが

　タレームに定義されていた事例について、右ねじ溝は実施例で示された非常に特

殊なねじ溝に限定されるとした一審判断を、次のような理由で覆した。すなわ

　ち、当業者が常識に沿って解釈しても「一連のねじ溝」は特殊なものではなく、

　出願経過を参照しても、溝のない構成が審査官から引用されたのに対して、「一

連のねじ溝」という一般的文言をタレームに挿入する補正がされたにすぎない・

　また、実施例はタレームそのものとして記載されている訳ではないから、好まし

　い一例にすぎず、権利範囲はこれに限定されない。よって「一連のねじ溝」を特

殊な構成に限定すべき理由はない。

　また、出願経過を参照してタレーム解釈を行う手法の一素材として、例えばJ．

T．Eaton判決αTEα！碗＆Co．∂．z4吻％批％惚＆Gl％6Co。，106F，3d1563，

　41USPQ2d1641（Fec．Cir．1997））は、ネズミ捕獲器の発明で、粘着剤が保管時

　に流れ出さないように「120。Fで溶融する」とタレームされている場合におい

　て、120。Fで溶融するのをどのようにテストするかは発明者が明確にすべきであ

　るとして、これを出願経過を参照して120。Fで24時間反転や垂直に置いても溶融

　しないことと解釈した。

（注2－10）　のδ07Coゆ．∂．E4S7セ6h％ologづ6s1π6。，138F。3d1448，46USPQ2d

　1169（Fed．Cir．1998）

（注2－11）Eグ・射ooh6％！▽oπh∠4解6万昭，1％α∂．LJ肋の一〇鷹郷一Fo毎Co，，884E

　Supp．844，37USPQ2d　lO65（D．De1．1995）参照

（注2－12）マータマン・トライアルの紹介は、設楽隆一「米国の特許侵害訴訟の

　実情と日本の均等論についての一考察（一）」法曹時報48巻6号64頁などを参照。

（注2－13）1999年7月にシアトルのワシントン大学で開催されたセミナーでの

Coughenourワシントン西部地区連邦地裁判事の講演

（注2－14）同様の見解は、1999年3月にワシントンD．C．で開催されたCAFC主

五
二
〇

13



五
一
九

早法75巻4号（2000）

宰裁判官会議でもCAFCの複数の裁判官から述べられている（Patent　Trade・

mark　and　Copyright　Joumal　Vol57No1421at495）。なお、本件と類似した

誤解が、わが国でも最二判平3・3・8（民集45巻3号123頁）のリパーゼ判決

　に関して生じていたことは興味深い。すなわち同判決は、特許出願過程における

発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行われ、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できないとか、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あるなど特段の

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照することが許

　されるにすぎないと判示したが、右判例の趣旨は特許発明の技術的範囲の認定に

ついても適用されるべきであるとして、特許発明の技術的範囲は、特別の事情の

　ない限り、発明の詳細な説明の記載を参照することなく特許請求の範囲の記載の

みから認定されるべきであるとの誤った見解が生じていた（拙稿「特許発明の技

術的範囲解釈に関する一事例等」判例時報1555号213頁参照）。

（注245）　わが国では、特に東京や大阪の専門部には技術専門家である裁判所調

査官が配属されていることもあって、クレーム解釈に関して専門家証人が取り調

べられる例は少ないが、技術説明会等の場で技術者から説明を受ける場合はあ

　る。また、新民訴規則95条の規定する進行協議期日を活用して専門家から技術的

な説明を受けることもできる。一般の民事訴訟事件では、例えばよく知られてい

　ない外国の法律を理解する一助として、同法の専門家を鑑定証人として採用する

　ことなどがある。

（注2－16）1～hJ％6肌Cαsあ1n6．，183F．3d1342，51USPQ2d1377（Fed．Cir．1999）

（注2－17）・4CS∬oερ．助＆伽α∂．〃10n！φo泥∬oερ．，732F．2d1572，221USPQ

　929　（Fed．Cir．1984），陥臨σ々67Coゆ．∂．U〈研～1η‘！z鳳1銘6．，911F．2d709，15

　USPQ2d1742（Fed．Cir．1990）など

（注2－18）竹中俊子「特許請求の範囲の解釈と公知技術」田倉整先生古希記念・

知的財産をめぐる諸問題665頁、667頁

（注2－19）　G6窺η（∋召1勿y動α∂．β6n観n6Coη）．，134F．3d1473，45USPQ2d

1498（Fed．Cir．1998）。なお、本判決の解説として前（注1－4）がある。

（注2－20）例えばElectro判決（El66ケo砿厩蝕＆S、4．∂．Coの67L旋S6」6％66s

動o．，34F．3d1048，32USPQ2d1017（Fed．Cir。1994））参照。

（注2－21）例えば坂井一∫龍「広すぎる特許請求の範囲の解釈」裁判実務大系9巻

　107頁参照

（注2－22）5加o枷彫加以動α肌S渉6万1飽Coゆ．，164F．3d372，49USPQ2d1065

　（Fed．Cir．1998）。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発

　明96巻5号17頁がある。

（注2－23）1）ε3ρ67P”4％6孟31πα鉱9So％n4L4δs　ln6．，157F。3d1325，48USPQ2

　d1088（Fe（i。Cir．1998）

（注2－24）　前（注2－18）記載の竹中前掲668頁は、出願経過を参酌した結果、特
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許発明の技術的範囲が実施例の内容に限定される等、公知技術で限定される範囲

を超えてさらに狭く解される場合があるとして、Hormone　Research判決

（昂07挽o彫1～6s6απh　Fo％％威1n6．∂．G6n6瞬66h1％o．，904F．2（i1558，15USPQ2

d1039（Fed．Cir。1990））を挙げる。また、同「続々・米国特許タレーム解釈の

最近の動向」知財研フォーラム30巻12頁、19頁も同様の判例としてTexas
Instruments判決（7協αs　lnsケ％翅6％孟s∂．C妙郷s　S6〃zJ60n4％6渉07Coゆ．，90F．3

d1558，39USPQ2d1492（Fed．Cir．1995））を挙げる。しかしながら、前者は、

タレームに“a　sequence　corresponding　to　Figure2”と記載されていた事例で、

Fig1とFig2の違いを強調する説明が明細書や出願経過でされていたことを参照

　した結果、右タレーム文言はFig2に示されものに限られると判示したものであ

るし、後者も、クレーム文言自体に限定文言があった例であるから、タレームに

何ら限定文言がない場合でも、出願経過を斜酌して実施例に限定することを認め

るわが国の解釈とは、相当に異なっている。

（注2－25）例えば長谷川浩二「出願経過の参酌」実務相談工業所有権四法132頁参

照

（注2－26）　U％勾膨Con6の孟s1％α∂．．飾o”％，939F．3d1558，19USPQ2d1500

　（Fed．Cir．1991）

（注2－27）ただし、タレーム文言解釈の過程で、前2－3で述べたように、タレー

ム解釈の幅について詳細な認定がされる場合もある。そして右認定の手法は・均

等論適用の場合の法的抗弁の検討と類似している。この点は後述する。

3　均等論

　3－1　基本的考え方

　1940年から1950年代の連邦最高裁はアンチパテント時代の最盛期であ

り、連邦最高裁が特許係争を取り上げれば即特許を無効にすることを意

味したとまでいわれていた（注3－1）。このような時代にあっても、Graver

Tank連邦最高裁判決（注3－2）は、模倣による特許権の詐取を放置すること

は特許権を空虚にすると述べ、均等論が100年も前から連邦最高裁で維五

持されていることを確認して、1870年米国特許法の下で均等論を肯定八

し、特許権侵害を認めた。右判決の要旨は、対象物と特許発明が、機能

（fmction）及び方法（way）において実質的な差違がなく、結果
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　（result）において同一である場合に均等論が適用されること、また均等

　論は形式ばった原理ではなく、当業者が特許発明からの置換可能性を認

　識できたかとの視点からも判断されるとする。さらに、対象物が特許発

　明と均等であるか否かの判断は事実問題であり、裁判官が右認定を行っ

　た場合には、「明白な誤り」基準で上級審で再審理されると判示する。

　　Graver　Tank連邦最高裁判決の約半世紀後に連邦最高裁が均等論を

　採り上げて、現行米国特許法（1952年法）下でも均等論が採用できるこ

　とを判示したのがWamer－Jenkinson連邦最高裁判決（注3｝3）であり、そ

　の前審がHiltonDavisCAFC大法廷判決（注3『4）である。Wamer－Jenkin－

　son連邦最高裁判決及びHilton　Davis　CAFC大法廷判決については、

　訳を含めて多くの論稿があり（注3－5）、今更私がこれに付け加えるものは

　ない。そこで、以下、これらの判決から認められる、均等論の基本的考

　え方を簡単にまとめて述べ、3－2以下では均等論適用を制限する法的

　抗弁に関する最近のCAFCの判例を取上げて述べることにする。

　　　3－1－1　均等論の原則的検討

　　特許権侵害訴訟で、タレームの文言侵害が否定された後には、均等論

　適用の有無が原則的に検討される。英米法独特のcommon　lawと

　equityの区分に起因する論点である。Wamer－Jenkinson連邦最高裁

　判決は、均等論適用による侵害は、被告が特許をコピーしたり、盗取し

　たという特別事情がある場合に裁判官の裁量で認められるequity上の

　救済ではなく、文言侵害と同様に、被告の意図とは離れた客観的基準で

　判断されるべきであって、均等論を検討するか否か、あるいは検討後に

　これを採用するか否かは裁判官の裁量判断ではないとして、Hilton

五Davis　CAFC大法廷判決における意見の相違に終止符を打った。また、

七　同連邦最高裁判決は、対象物が特許発明の模倣かdeSigning　arOund（特

　許発明を認識して、これと抵触しないように技術を開発すること。）かある

　いは独自に開発されたものかとの視点が特許発明と対象物の差違が実質

　　16
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的であるか否かの判断に有益であるとする考えにも懐疑的な判示をして

いる。なお、その後のAugustine　Medica1判決（注3－6〉は、パイオニア発

明であるか否かは均等論適用の判断の際の要件ではないが、パイオニア

発明は同様の先行技術がないため、クレーム作成に際して先行技術との

抵触を心配することも、出願経過において先行技術との抵触を免れるた

めの補正をする必要もない結果、クレームの保護範囲が広くなるにすぎ

ないと判示している。

　　3－1－2　判断の主体

　Hilton　Davis　CAFC大法廷判決は、対象物が特許発明と均等と認め

られるか否かは、当事者が陪審審理を求める権利を有する事実認定問題

であるとしていたが、前述のように均等論の適用をequityによる裁判

官の特別救済であるとする反対意見や、クレーム解釈同様に裁判官の専

権的判断事項に属するとする反対意見もあった。Wamer－Jenkinson連

邦最高裁判決は同論点は事案の解決に関係しないとして判断を示さなか

ったので、右CAFC大法廷判決が現在も権威を有している。

　ところで、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、前述のように、均

等論の適用の有無は、タレームの文言侵害の場合と同様に、被告の意図

とは離れた客観的基準で判断されるべきであると判示しているが、クレ

ーム文言の解釈は裁判官の専権である法律判断事項であることとの整合

性が問題になる。この点は、クレームの文言侵害の成否は、まずクレー

ム文言を、対象物との対比の前提としつつもこれと離れて解釈した後

に、対象物が右タレームに包含されるか否かを認定するとの二段の判断

過程を経るが、均等論適用の判断は常に対象物との対比の過程で行わ

れ、右の意味での二段の判断過程に分けることができないとして、両者五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
の違いが説明される（前（注3－5）記載の竹中「続・米国特許クレーム解ハ

釈の最近の動向」5頁参照。）。しかし、竹中前掲も指摘するように、クレ

ームの文言解釈も対象物との対比を念頭に置いて行うのが通常であるか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
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　ら、しっかりとしたタレーム解釈がされた場合には、その後に行われる

　対象物と特許発明との対比の結果は自ずから明らかとなる場合が多

　い（庄3－7）。そして、均等論における保護範囲の広がりの判断もこれと類

　似し、両者の差は程度問題であって、後者のみが事実認定問題と表裏一

　体であるとはいい難い。ただし、クレーム解釈を陪審の手から奪うだけ

　でも議論が別れた（Markman　CAFC大法廷判決における反対意見参照）

　現状からは、均等判断をも裁判官の専権的判断事項と判示することは難

　しいであろう。

　　一方、陪審による均等論適用に関する判断分野を狭めようとする方向

　での各種工夫もされている。例えば、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判

　決は、均等論適用判断の総てを陪審に委ねる結果、結論の予測がつき難

　いとの批判に対して、脚注として、合理的陪審であれば当該証拠上は両

　者が均等であると判断しないであろう場合には、一審裁判官は陪審評決

　によることなく均等侵害不成立とのsummary　judgment（重要な事実に

　ついての争点がなく、法律論だけで判決できる場合に、申立てによって行わ

　れる判決のこと。）をすべきこと、後述の出願経過禁反言等の法的抗弁が

　適用される結果均等論適用が否定される場合にも同様に均等侵害不成立

　とのsummary　ludgmentをすべきこと、陪審に評決を求める場合でも、

　総てを陪審の判断に委ねてその判断過程をブラックボックスとしてしま

　う一般評決（注3『8）ではなく、結論の根拠となった事実が示されるように

　工夫した個別評決を求めることなどを提言している。これらの提言に沿

　って、例えばPa11判決（注3－9）は、一審裁判官が文言侵害を認めるsum－

　mary　ludgmentをしたのに対して、CAFCは、一審裁判官のクレーム

五文言の解釈が誤りであるとするに止まらず、事実を総て権利者（Pal1）

五　に有利に認定したとしても、合理的陪審であれば右事実に基づいて被告

　製品が特許発明と均等であるとは判断しないと認められることなどを理

　由として、均等論適用の判断をさせるため事件を一審に差戻すことな

　　18
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く、一審判決を破棄し、非侵害と自判している。

　　3－1－3　判断手法

　均等論は、対象物と特許発明とに実質的差違がない場合に適用される

が、その判断は機能（function）、方法（way）及び結果（result）の側面

においてなされ、function－way－result　testといわれている。そして右

テストの過程では、両者の構成要素が一対一関係（element　by　ele－

ment）で比較対照される。構成要素ごとの比較をして、一つの構成要

素でも均等といえなければ均等論の適用を排斥するとの手法（all　ele－

ments　rule）は、Penwalt大法廷判決（注3㎜10）で、クレームに記載された各

要素の重要性を強調しつつ示されたものであるが、同判決には発明全体

（as　a　whole）を対象物と比較して両者の間に実質的差違がないかを判断

すべきであるとする複数の反対意見があった。また、その後のComing

Glass判決（注3㎜11）が、右大法廷判決の原則を採用しつつも、クレームの

各構成要素との厳格な意味での一対一対応は必要なく、クレームの各構

成要素が対象物のどこかと対応していれば均等論は成立する旨を判示し

たため、発明全体比較説との差が問われていた。

　構成要素ごとの対比説と発明全体比較説との相違は均等論検討の基本

姿勢の違いに起因する。クレームは特許権の及ぶ範囲を公衆に明示する

役割を担っている以上、クレームの具体的文言との対比を離れて発明全

体として対比しようとの説は、クレームの右公示機能をある程度無視す

る結果になったとしても、特許発明の保護を広く認めようとする姿勢を

示すものといえる。このような状況下で、Wamer－Jenkinson連邦最高

裁判決が再び構成要素ごとの比較の重要i生を強調した意義は大きく、均

等論の適用を制限しようとする方向性を示すものである。ただし、クレ　五

一ムの構成要素ごとの比較といえども、クレームをどのような構成要素　四

に分解するかによって、対象物との比較の結果も異なってしまうから、

Coming　Glass判決も指摘するように、細分化した構成要素ごとの比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
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　を厳格に行った場合には、均等の成立する場面は極めて限られてしま

　う。この点、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決を引用して連邦最高裁

　が破棄差戻した事件の差戻審判決であるFesto判決（注3－12）は、構成要素

　ごとの対比説（all　elementsrule）といえども、クレームの各構成要素と

　の厳格な意味での一対一対応は必要ないとするのがCAFCの先例であ

　り、これはWamer－Jenkinson連邦最高裁判決によっても否定されて

　いないと判示した。なお、その後、Fest事件大法廷審理決定（注3－13）は、

　前（注3－12）記載の合議体（pane1）判決を破棄して、事件を大法廷で

　審理することとした。大法廷審理の中心は、後述の出願経過禁反言の適

　用に関する論点であるが、争点の一つには同判決におけるall　elements

　ruleの適用に誤りがあったか否かが含まれている。構成要素ごとの対

　比説といえども、形式的に構成要素を抽出した上で、厳格な一対一対応

　を要求するものでないとする点は理解できるから、具体的当てはめの点

　はともかくとして、合議体（pane1）判決の趣旨自体が大法廷で否定さ

　れることは考え難い。

　　また、均等論適用に当たっては、当業者が特許発明から対象物への置

　換可能性を認識できたかも検討される。右視点は既にGraver　Tank連

　邦最高裁判決でも一つの判断基準として指摘されていたものである。こ

　の判断基準とfunction－way－result　testとの関係をどのように理解する

　かは諸説考えられるが、一応、わが国の均等論適用に関する初めての最

　高裁判決であるボールスプラン事件最高裁判決（注3－14）に当てはめて理解

　すれば、前者は置換に関する当業者の容易想到性の要件と、後者は置換

　しても発明の目的が達成でき同一の作用効果を奏するとの要件と、各対

五　応するものと思われる（なお、後（注3－28）も併せて参照）。

二　　　3－1－4　判断基準時

　　前（注3－3）記載のWamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、均等論

　適用による侵害判断の基準時（非実質的差違か否か、当業者が特許発明か

　　20



　　　　　　　　　　　　　　　タレーム解釈の日米比較（高林）

ら対象物への置換可能性を認識できたか否かの判断時）を侵害時とした。

右判示は、均等論の適用は、特許発行時に既に知られていた均等物の範

囲、あるいは明細書において開示された均等物の範囲内に限定すべき

で、その後に生じた均等物には及ぼすべきではないとの主張に対して示

されたもので、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする均等

論の適用は当然の前提となっている。現実に均等論を適用したCAFC

の先例は、特許発行時に既に知られていた均等物を対象とするものがほ

とんどであり（注3－15）、特許発行後に出現した技術を対象とするものは、

現在のところ、Hughes　Aircraft判決（注3－16）しかない。

　ところで、均等論適用による侵害判断の基準時を侵害時とすると、均

等論の適用が想定されるのは以下の場合に分類できる。

　1　特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする場合

　A　特許発行時における特許発明との差は非実質的であり、侵害時

　　　においても非実質的な場合

　B　特許発行時における特許発明との差は実質的であるが、侵害時

　　　においては非実質的となった場合

　II特許発行後に出現した技術を対象とする場合

　　侵害時において特許発明との差が非実質的である場合

　I　Aの場合は、判断基準時を特許発行時とするか侵害時とするかに

よって結論に差違は生じない一方、I　B及びIIの場合は、判断基準時

を侵害時としなければ均等論は適用できない。Wamer－Jenkinson連邦

最高裁判決によってIIの場合には均等論が適用になることになったが、

I　Bの場合も同様に均等論が適用になるか否かは、同判決からは明確

ではない。むしろ、特許発行時（出願時）に特許発明と実質的差違があ　五

り、当業者において置換可能性を認識できなかったと判断される構成要　一

素（均等物）であるにもかかわらず、その後の第三者による技術革新等

によって両者の差違が非実質的になったり、当業者が置換可能性を認識

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
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できるようになったことをもって、クレームの範囲を拡張して均等論の

適用を認める合理的理由は見出し難い（注3｝17）。この点、前（注3－14）記

載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決は、均等論を適用する場

合の置換に関する当業者の容易想到性の判断時を対象物の製造時（侵害

時）としたが、その理由として「特許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に記載することは極めて困難であ

り、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にな

った物質・技術等に置き換える」ことで権利行使を容易に免れさせてし

まうことが特許法の目的や社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果と

なることを挙げていることからも、IIの場合を念頭に置いていることは

明らかである（注3－18）。

　　3－2　出願経過禁反言（“prosecution　history　estopel”）

　　Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、CAFCの判例によって形成

　されていた均等論に対する法的抗弁としての出願経過禁反言を是認し

　た。右理論は、出願経過中の補正によりクレームから削除された技術

　を、その後の特許侵害訴訟の場で均等の範囲内として復活させることは

　できないとする、至極当然のものである。しかし、右連邦最高裁判決の

　趣旨を巡るその後のCAFC判決では、論点が細分化され、混乱ともい

　いうる状態が生じていたため、前（注3－13）記載のFest事件大法廷審

　理決定は、合議体（pane1）間での意見を調整すべく、出願経過禁反言

　に関する以下の4つの争点について、広く他から意見を求めて、大法廷

　で審理を行うことにした。すなわち、

五　　1　クレーム補正が出願経過禁反言を引き起こすといわれる「特許性

一　　　　に関連する実質的な理由」とは、米国特許法102条や103条の下で

　　　　の先行技術からの回避を目的とする補正に限られるのか、あるい

　　　　は特許発行に影響するあらゆる理由を包含するか、

　　22
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　II　クレームの自発補正は出願経過禁反言を引き起こすか、

　皿　クレーム補正が出願経過禁反言を引き起こす場合、どのような範

　　囲内での均等主張が制限されるか、

　IV　クレーム補正の理由の説明がないため補正が特許性に関する実質

　　的な理由で行われたとの推定が働く場合、どのような範囲内での

　　均等主張が制限されるか、

である。以下、右4点に沿って、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決後

の出願経過禁反言に関するCAFC判決を検討する。

　　3－2－1　「特許性」の範囲

　Warner－Jenkinson連邦最高裁判決は、出願経過禁反言の適用は先行

技術を回避するか、又はさもなくば（自明性等のような）クレームされ

た主題を恐らくは特許不能にしたであろう特定の懸念に対処するために

行ったクレームの補正と結び付けられて判示されているが、クレームの

記載要件を定める米国特許法112条を理由とする補正も含まれるか否か

は、明確ではない。その後の前（注3－15）記載のLitton判決（Rader

判事執筆）は、出願経過禁反言により主張が制限される場合を整理し

て、1　先行技術との関係での補正により削除された事項、II右と同

様の特徴を有し又はこれと大差のない事項、III出願経過中で出願人の

明確な意思に基づいて放棄された事項とし、さらに、仮にクレームを補

正せずかつ特定の先行技術の指摘がないままにされた審査官との協議の

中であったとしても、出願人が明確な意思に基づいて右部分の権利主張

を放棄したものと認められるならば禁反言は働くと判示した（ただし、

出願経過禁反言は、拒絶理由中で挙げられている先行技術の範囲に限るべき

で、これと大差のない事項まで主張制限すべきではないとするNewman判　五

事の反対意見がある。）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O

　Litton判決は、出願経過禁反言は、出願人が出願経過の中で権利主

張を放棄した事項について認められるとの前提に立ち、その典型的な場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
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　合が先行技術との抵触を免れるためにクレームを補正した場合である

　が、出願人の権利放棄の意思が認められるならばこれに限られないとす

　るものである。このような考え方が、出願経過禁反言を裁判官の専権的

　判断事項である法的抗弁と構成しようとしたWamer－Jenkinson連邦

　最高裁判決の意図と整合するかには問題もある。すなわち、客観的に判

　断可能な「特許性を理由とする補正」か否かを、「出願人の権利化放棄

　の意思」の有無と解することには飛躍があるし、Litton判決は、出願

　経過中で出願人が権利化を放棄した技術と対象品とに大差がない場合に

　も禁反言が働くとしたため、大差がないか否かの事実を認定するために

　事件を一審に差戻しており、出願経過禁反言の判断に法律判断と事実認

　定との混在を認めている。この点は、3－2－3で述べるように、先行技

　術回避を目的としてクレームが補正された場合に禁反言の適用を制限す

　るが、その場合には出願人の具体的意思を問うことなく、当該クレーム

　の要素についての均等論の適用を一切否定するとの小数意見の立場の方

　が、事実認定事項を限りなく排斥しているという意味で、より一層

　Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決の意図に沿おうとするものといえ

　る。ただし、その後の前（注3－6）記載のAugustineMedical判決

　（Rader判事執筆）は、陪審評決に従って均等侵害を認めた一審判決に対

　して、Litton判決に沿って出願経過禁反言が認められる場合を指摘し

　た後、本件において出願人は出願経過中で先行技術との違いを強調して

　クレームを補正して右部分の権利化を放棄したと認めた上で、出願経過

　禁反言の採否は法律間題であるから、評決に実質的証拠があるか否かを

　審理するまでもなく、均等侵害を認めた一審判断は誤りであるとした。

五右判示からは、クレームの文言解釈をすべて裁判官の専権的法律判断事
〇

九項であるとした前（注2－10）記載のCybor大法廷判決と同一の意図、

　が見て取れる。

　　　3－2－2　自発補正の場合

　　24
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　前（注3－15〉記載のLitton判決で反対意見を述べたNewman判事

執筆の前（注3－12）記載のFesto判決は、クレームの補正が先行技術

を理由とする審査官とのやり取りの過程でされたのではなく、自発的に

された場合には、出願経過禁反言は働かないと判示した。出願経過中で

の出願人の権利化放棄の意図を重視するLitton判決からは、拒絶査定

の結果の補正か、審査官との協議の結果での補正か、自発的補正か、あ

るいは補正がされなかったにかかわらず、禁反言が働くことがあるか

ら、右Fest判決とは齪翻している。そこで前（注3－13）記載のFest

事件大法廷審理決定は、Fest判決を破棄し、大法廷で再審理すること

にして、意見の調整を図ることになったものと思われる（ただし、Fest

判決中では、本件のクレーム補正は先行技術回避のためのものではないとの

二次的判断もある。）。

　Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、後述のように、権利者による

クレーム補正の理由の説明がない場合には当該補正は特許性に関する実

質的理由によりされたと推定されると判示したが、その理由として、右

補正はUSPTOが特許性に関する実質的理由に基づいてさせたと推定

するのが合理的であることを挙げているから、審査官による指摘に対応

してされた補正であることを前提としていると解する余地もある。しか

しながら、自発補正であっても先行技術回避を目的としてされる場合も

あり、補正の契機を重視して、この場合を出願経過禁反言の制限から開

放する合理的根拠は見出せない。

　　3－2－3　特許性を理由とする補正がされた場合と主張が制限され

る範囲

　前（注3－15）記載のLitton判決は、出願経過禁反言は、出願経過で五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
出願人によって現実に権利化が放棄された事項を後に復活することを禁八

じるもので、放棄されたか否かにかかわらず補正された部分からは全面

的に均等論の適用が排斥されるものではないと判示した。同様の見解は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
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　前（注3－16）記載のHughesAircraft判決（Archer判事執筆）等でも一

　貫して述べられている。両判決に対する大法廷審理申立却下決定（注3－19）

　では、Litton判決に関してはGajarsa判事ら3名が、Hughes　Aircraft

　判決に関しては同じくGajarsa判事ら2名が大法廷で審理すべきとの

　反対意見の中で、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、特許性を理由

　とするクレームの補正がされた場合は、当該構成要素については出願経

　過禁反言を全面的に働かせて、クレームの公示作用を重視して均等論適

　用場面を制限しようとしたものであると述べた。確かに、出願経過禁反

　言の場面で、出願人の権利化放棄の意図を探索する責任を公衆に負わせ

　ることは、クレームの公示作用を軽視するものといえるから、Gajarsa

　判事らの説はより一層連邦最高裁の意図に沿おうとするものといえ

　る（注3－20）。

　　　3－2－4　推定が働く場合と主張が制限される範囲

　　Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、権利者によるクレーム補正

　の理由の説明がない場合には、当該補正は特許性に関する実質的理由に

　よりされたとの推定が働く結果、出願経過禁反言が適用になると判示す

　る。この場合の出願経過禁反言の及ぶ範囲については、前（注3－19）

　記載のLitton大法廷審理申立却下決定の反対意見の中でGajarsa判事

　は、推定が働く場合も、あるいは前述の特許性に関する理由で補正がさ

　れたと認められる場合もいずれも、補正された構成要素についての均等

　論の適用は全面的に排斥されると述べている。その後、Sextant判

　決（注3－21）は、推定が働く場合には、補正された構成要素についての均等

　論の適用は全面的に排斥されると判示し、その理由として、補正理由が

五　明確でない場合は禁反言を及ぼす範囲を探索することが困難であること
〇

七を挙げる。

　　前述のように、特許性に関する理由で補正がされたと認められる場合

　には、出願人により権利化が放棄された範囲内でのみ均等論の適用が排

　　26
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斥されるにかかわらず、特許性に関する理由での補正と推定される場合

には、当該構成要素についての均等論の適用が全面的に排斥されるとす

ると、権利者としては、特許性に関する理由での補正ではないと説明と

して全面的に出願経過禁反言の適用を免れることができない場合には、

特許性に関する理由での補正であると推定されるよりは、むしろ次善の

策として、特許性に関する理由での補正であったと積極的に主張した上

で、権利化を放棄した範囲は限定されている旨の主張をする方が有利な

場合が生ずる。実際に、K－2Corp判決（注3－22）は、相手方が前記推定に

より当該構成要素への全面的均等論適用の排斥を主張したのに対して、

本件は特許性を理由とするクレーム補正と認められるとして、右主張を

排斥した（その意味では権利者に有利な判断をした。）上で、結果的には相

手方製品は右補正により権利化が放棄された範囲内にあるとして、権利

者の均等論適用の主張を制限した。

　以上の状況を踏まえると、Sextant判決の例はあるものの、特許性を

理由とする補正であるとの推定が働く場合は、今後はほとんど登場しな

いのではないかと思われる。このような結果は、Wamer－Jenkinson連

邦最高裁判決が新たに創設した推定制度を無視するに等しく、その原因

は、前3－2－3の特許性を理由とする補正がされた場合と、本項の推定

が働く場合とで、主張制限の範囲を各別のものにしてしまった点にあ

る。今後のFest事件の大法廷審理でGajarsa判事らの小数説がどのよ

うに評価されるか、あるいは連邦最高裁による巻き返しがあるかが注目

される。

　3－3　明細書に開示されたがクレームされなかった技術　　　　　　五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　クレームの文言解釈の場面で、前（注2－26）記載のUnique　Con一ハ

cepts判決は、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆

に帰属すると判示したが、同様に、明細書に開示されたがクレームされ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27
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　なかった技術については均等論の適用も排斥される。

　　この点を明示したのはMaxwell判決（注3－23）（Lourie判事執筆）であ

　る。同判決の対象は、2足の靴を傷つけることなく互いにフィラメント

　で繋いでおくための発明であり、靴の内部底上部にタブを設ける構成が

　クレームされており、その他の部分にタブを設ける場合も明細書には開

　示されているがクレームされていない。CAFCは、明細書に開示しな

　がらクレームには含ませず、審査をパスした後になって開示されている

　技術がクレームされた発明と均等であると主張することは許されないと

　指摘し、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は公衆に帰属

　し、均等論の適用は排斥されるとした。そして、右判断は法律問題であ

　ることを指摘して、権利者側からの非侵害とのJMOLの申立て（“judg」

　mentasamatteroflaw”陪審の評決如何にかかわらず法律問題として裁判官

　による判断を求める申立て。）を却下した一審判決は誤りであるとした。

　また、同判決は、前（注3－2）記載のGraver　Tank連邦最高裁判決

　は、明細書に開示されたがクレームされなかった技術について均等論の

　適用を認めたものではないとして、事案の違いを指摘している（注3－24）。

　　次に、その後のBrunswick判決（注3－25）（Clevenger判事執筆）は、

　CAFCの合議体（panel）はこれに先立つCAFCの先例に拘束されるか

　ら、明細書に開示されながらクレームされなかった技術に関する均等論

　の適用については右Maxwel1判決が先例拘束力を有すると指摘して、

　均等論の適用を否定した。ただし、同判決ではNewman判事が、

　Maxwe11判決は二つの方法を明細書で明確に開示しながら、その一方

　のみをクレームした特殊事情に基づく判断であり、このような場合に限

五定してのみ先例となるとして反対意見を述べている。しかし、Brm－
〇

五swick判決の事案では、クレームにはシートの抵抗値を100Ω～1000Ω

　　とするとの数値限定があり、発明者は右数値を下回る抵抗値のシートも

　実験結果として把握して明細書に開示しながら、クレームからはこれを

　　28
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除外しているから、仮にNewman判事の立場によっても、本件はクレ

ームされた範囲とそれ以外の範囲の双方が明細書に開示され、その一方

のみがクレームされた事案、すなわちMaxwel1判決と同一類型に属す

ると解することができる（注3－26）。

　一方、YBM判決（注3－27）（Newman判事執筆）は、ITC（委員会）が、

明細書で開示されているがクレームされなかった事項は公衆に帰属する

としたMaxwe11判決は従前の判例を変更したものであるとして、酸素

量の数値限定のあるタレームに関して均等論の適用を排斥したのに対し

て、CAFCはMaxwell判決は明らかに二っの方法を開示しながら一つ

のみをクレームした特殊事情に基づく判断であると判示して、委員会の

判断を取消した。そして、Graver　Tank連邦最高裁判決は明細書に開

示されたマンガンがクレームされていない場合であるが、連邦最高裁は

これに均等論の適用を認めており、CAFCの先例中にも明細書に開示

されたがクレームされなかった事項につき均等論の適用を認めたものが

多くあることなどを指摘して、Maxwe11判決の影響力を減殺しようと

試みている。ただ、YBM判決の事案ではクレームに酸素量の数値限定

があるが、明細書に広い酸素量の範囲で技術を開示しながらその一部の

みをクレームしたとも言い難く、この点でBrunswick判決の事案と異

なっている。

　以上の判例からいえることは、現段階では、Maxwel1判決の提示し

た「明細書に開示されたがクレームされなかった技術については均等論

の適用が排斥される。」との原則は一般化できないということである。

Maxwe11判決からは、右原則を特許発行時（出願時）に既に知られてい

た均等物を対象とする均等論の適用を制限する根拠として位置付けよう　五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
とした意気込みが感じられる力決特許発行時に知られていた均等物や明　四

細書において開示された均等物の範囲でも均等論は適用されると判示し

ている前（注3－3）記載のWamer－Jenkinson連邦最高裁判決と、ど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29



　早法75巻4号（2000）

のように整合させるのかは問題である。これらの点を指摘した他の合議

体（pane1）からの巻き返しによって、右原則は、出願経過禁反言の適

用の場合において出願人の権利化放棄の意図が探索されるようになった

のと同様に、明細書で開示された技術の一部についてクレームから排斥

して権利化を放棄した出願人の意図が検討されるようになってしまい、

その影響力は大幅に減殺されてしまったといえよう。

　　3－4　意図的除外

　　クレームから意図的に除外された構造については均等論の適用が排斥

　されるとする法的抗弁である（注3－28）。

　　この抗弁を明言しているのはDolly判決（注3－29）である。同判決の対象

　は、着脱自在な子供用イスに関する発明であり、クレームにはイスを形

　作る要件として“stablerigidframe”が規定されている。また、明細書

　には他の構造物とは独立したフレームが存在していること、そのために

　組立てや保管が容易であることが強調されている。CAFCは、右フレ

　ームが他の構造物と独立して存在しない構造はクレームから意図的に除

　外されたものであるから、本件発明と実質的に同一な方法（way）であ

　るとはいえず、均等論は適用されないと判示した。また、Sage判

　決（注3－30）も、単純な構成の使用済注射器等容器に関する発明について、

　容器の頂部にスロットがあるとの要件がクレームにある以上、側面中央

　部にスロットのある構成に均等論を適用することはできないとした。そ

　して、広いクレームとすることが可能であったのにこれをせずに狭いク

　レームとした場合には、公衆はそのクレームの記載を信頼するので、特

五許発行後に均等論を適用してその範囲を広げることはできず、その責は
9
二権利者が負担すべきであると判示した。

　　現在のCAFCの多数説が採用している前3－2の出願経過禁反言や、

　前3－3の明細書に開示されたがクレームされなかった技術の法的抗弁

　　30
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は、前述のとおりの当初の目論見はともかくとして、現在はいずれも意

図的除外の一場合となっている。Ethicon判決（注3－31）も指摘しているよ

うに、クレームに限定文言があるからといって、右限定から外れる部分

は意図的に除外されたとして直ちに均等論の適用から排斥される訳では

ないが、広いクレームとすることが当業者にとって容易であったにもか

かわらず、狭いクレームとしてしまった場合や、または何らかの積極的

理由で狭いタレームを作成して他の部分の権利化を意図しなかったこと

が認められるような場合には、その責は出願人自身が負担すべきとする

のには、異論はありえない。狭いクレームを採用した理由は様々であろ

うが、クレーム作成が稚拙であったため、あるいはクレーム作成を誤っ

たために狭いクレームを採用した場合も当然に含まれるであろ

う（注3－32）。その意味では本抗弁は、出願時を基準時とする均等論適用に

反対するわが国の論（例えば前（注2－2）記載の牧野前掲445頁参照）と

同じ視点に立つものといえ、特許発行時（出願時）に既に知られていた

均等物を対象とする均等論適用を制限する論拠として、今後の動向が注

目される。

　3－5　仮想クレーム

　前述の出願経過禁反言、明細書に開示されたがクレームされなかった

技術あるいは意図的除外などの法的抗弁は、発明者の権利化に向けての

行為（意図）が均等論の適用を制限するものであるが、仮想クレームの

抗弁は特許発明の周辺に客観的に存在する公知技術を参酌することによ

って均等論の適用を制限するものである。

　特許侵害訴訟の場で特許無効を主張しうる米国では、クレームの文言　五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
解釈に当たっては、クレーム文言及び明細書の記載と矛盾しない唯一の　一

クレーム解釈が公知技術との関係で特許を無効とするものである場合に

は、特許は単純に無効となり、クレーム文言の解釈が一義的に決まらな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
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　い場合に、公知技術を包含させず、無効を回避するようにクレームを解

　釈されるにすぎない（前2－2－1参照）。しかしながら、均等論は既に公

　衆に帰属する公知技術を除く部分でクレームの外延を広げる論理である

　から、対象物が公知技術に属する場合にはこれを特許発明と均等と評価

　することはできない。この点を指摘するのはWilson判決（注3『33）である。

　同判決は、対象物が特許発明と機能（function）、方法（way）及び結果

　（result）において実質的差違がない場合においても、これが公知技術に

　属する場合には均等論を適用することはできないことを指摘し

　て（注3－34）、その判断を容易にする手段として仮想クレームの作成を提案

　した。仮想クレームとは、対象物が文言侵害となるようなクレームを特

　許出願したと仮定して、右クレームが公知技術を包含しない結果

　USPTOにより登録が認められるものであるならば均等論適用が肯定さ

　れるが、登録が認められないものであるならば均等論適用が否定される

　とする手法である。なお、右仮想クレームが登録をえられることは均等

　を主張する者が主張立証責任を負う（注3－35）。

　　仮想クレームは、特許侵害訴訟の場面で権利が無効であるか否かを審

　理判断できる米国ならではのアプローチ方法ではあるが、前（注3－14）

　記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決の掲げる、「対象製品

　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

　右出願時に容易に推考できたものでない」との均等論適用の要件と同様

　のものであり、両者の判断手法には実際には左程の違いはない。なお、

　前（注3－35）記載のStreamfeeder判決は、ある場面ではクレームを広

　くし、他の場面では狭くした仮想クレームを作成して、公知技術を回避

五することは許されないと判示している。当然の判断であるが、仮想クレ
〇

一　一ムをわざわざ作成するとの手法が実際に均等論適用の判断を容易にし

　ているといるといえるのか、考えさせられる判示である。
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　3－6　特許発行時に既に知られていた均等物を対象とする均等論の

特殊性

　均等論の適用に当たっては3－2ないし3－5で述べた法的抗弁が検討

されるが、これらの法的抗弁はタレームの文言解釈と次のような共通項

がある。

　まず検討対象としては、出願経過禁反言はクレームの文言解釈の場合

に内部証拠である出願経過を用いる手法（前2－3－1参照）と共通し、

「明細書に開示されたがクレームされなかった技術」は前述のように意

図的除外の一態様であるが、これもクレームの文言解釈の場合にも検討

される（前2－3－2参照）。なお、クレームの文言解釈の際には、公知技

術を参酌してこれを包含しないようにするためクレームにない限定を加

えて解釈することはないが（前2－2－1参照）、これは特許侵害訴訟の場

で特許無効を主張しうる米国の制度に由来し、公知技術を包含するクレ

ームは無効となるという意味では、権利行使の可否の判断においては参

照されるし、クレームの文言解釈の幅の拡張を阻止する方向でも常に参

酌されるから、基本的な差違ではない。次に、これらの法的抗弁は、陪

審あるいは裁判官による事実認定問題ではなく裁判官の専権的法律判断

事項とされている点でも、あるいは特許発明と対象物との比較対象を必

ずしも伴わずにその検討が行える点でも、クレームの文言解釈の場合と

共通している。さらには法的抗弁の成否が裁判官により判断された後に

は、対象物との差違が非実質的であるか否か、当業者において置換可能

性を認識できたか否かとの事実認定が行われるが、しっかりと法的抗弁

が検討された場合には、その認定の帰趨は自ずから明らかとなり、裁判

官がsummary　judgmentで事件を終局させられる場合も多い（前3－1五
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇
一2）点でも、クレームの文言解釈の場合と類似している。　　　　　　○

　以上のように、これらの法的抗弁は、いずれも特許発行に至るまでの

出願手続等に関する事情、あるいは右時点における公知技術を参酌する
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ものであって、クレームの文言解釈の場合と同様に、対象物との対比に

先立って、特許発行時（出願時）を基準としてタレーム文言の解釈の幅

の許容性を検討するものである。したがって、右法的抗弁を適用して、

特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物に対する均等論の適用

を制限することはできるが、特許発行後に出現した技術を均等の範囲か

ら除外することはできない（注3－36）。私は、特許発行時（出願時）に既に

知られていた均等物を対象とする均等論は、実質的にはクレームの文言

解釈を裁判官が弾力的に行うものであって、特許発行後に出現したため

クレームの文言解釈としては対応できない技術を対象とする均等論とは

異なるものとして整理した方が、理論的にも整合すると考えている。こ

の点の理解には、機能的クレームの解釈が参考になるので、機能的クレ

ームの解釈について検討を加えた後に述べる。

　　（注3－1）　「米国プロパテント政策の検証」知的財産研究所ワシントン事務所8頁

　　（注3－2）　G勉∂677セ嘘∂．L珈46。4かP”4％o孟s　Co．，339U．S．605（1950）

　　（注3－3）　吻7％7一ルnh初s伽Co．∂．研漉o％Z）伽蕗Ch6彫．Co．，117S．Ct1040，137

　　　L．Ed．2d　l46，41USPQ2d　l865（1997）

　　（注3－4）研協on　Z）α傭Ch6吻．Co．，鉱防7％67一∫飢々初so％Co．，62F．3d1521，35

　　　USPQ2d1641（Fed．Cir．1995〉

　　（注3－5）Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決に関して、例えば前（注2－24）記

　　　載の竹中「続々・米国特許タレーム解釈の最近の動向」12頁、井上由里子「均等

　　　論の日米比較」内外特許法におけるタレーム解釈を巡る問題についての調査研究

　　　［II］報告書3頁、Hilton　Davis　CAFC大法廷判決に関して、竹中俊子「続・米

　　　国特許クレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム23巻2頁、前（注2－12）

　　　記載の設楽前掲67頁以下、右判決前のCAFCの均等論を巡る問題状況に関して、

　　　竹中俊子「米国特許タレーム解釈の最近の動向」知財研フォーラム17巻2頁な

　　　ど。

　　（注3－6）、4％g％s！♂％〃164肋乙，鉱Gの耀7加4π＆動α，181E341291，50

　　　USPQ2d1900（Fed．Cir．1999）
四
九　　（注3－7）例えば・前（注2－9）記載のKarlin判決は・一審裁判官が文言侵害

九　　　なしとのsummary　judgmentをしたのに対して、CAFCは、一審裁判官のクレ

　　　ーム解釈は誤りであり、正しくクレーム文言を解釈すれば文言侵害が成立するこ

　　　とは明らかであるから、CAFCにおいて文言侵害成立のsummary　judgmentを

　　　すべきであると判示している。ここでも文言侵害の成否は、陪審の認定を待たず
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に、タレーム解釈によって直ちに決せられている。

（注3－8）一般評決の具体例として清水節「米国における知的財産権訴訟の実情」

牧野利秋判事退官記念・知的財産権と現代社会539頁参照。なお、陪審員が特許

権者に有利な評決をする傾向があることが、特許侵害訴訟で権利者側が陪審審理

　を求める大きな要因であることは、従前から指摘されている。さらに1999年10月

にワシントンD．σで開催された国際裁判官会議でのデラウェア連邦地裁Ro4醗

勉R．耽漉1漉判事の講演によると、権利者はその目的のために、教育程度の

低い者を陪審員に選ぶ傾向が顕著であるとの驚くべき実態が報告されている。

（注3－9）勘〃Coゆ肌∬6吻43κ忽1％6．，181F．3d1305，50USPQ2d1947（Fed．

Cir．1999）

（注3－10）彪n磁1≠Coゆ．肌P％昭％4一肱吻n4Jnα，833F．2d931，4USPQ2d

　1737（Fe（i．Cir．1987）

（注3－11）　Co7勉％g　Gl硲s四〇娩s∂．翫勉髭o窺o　El6乱U＆4．1％6．，868F．2d1251，

　9USPQ2d1962（Fed．CiL1989）

（注3－12）E6sオo　Coゆ．∂．Sh漉6孟s％K初zo肋Ko劇oκα枷sh謝Co．，172F．3d1361，

50USPQ2d1385（Fed．Cir．1998〉。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホ

　ットライン」発明96巻8号34頁がある。

（注3－13）E6sオo　Coゆ．∂．Sho肋孟s％KJ％zo勧Ko劇oκ励％sh獅Co．，187R3d1381，

　51USPQ2d1959（Fed．CiL1998）

（注3－14）最三判平10・2・24（民集52巻1号113頁）。なお、本判決の担当調査

官の解説として三村量一「時の判例」ジュリスト1134号115頁がある。

（注3－15）例えばLitton判決（L魏on融＆1％α∂．∬躍砂卿6111％6．，140E3d

1449．46USPQ2d1321（Fed．Cir．1998））は、均等論の適用は特許発行後に生じ

　た技術にのみ適用されるものではないと明示している。

（注3－16）π％gh6s　z4〃脳4Co．肌U　S．，140F．3d1470．46USPQ2d1285（Fed，

Cir．1998）

（注3－17）　同旨、前（注2－24）記載の竹中「続々・米国特許タレーム解釈の最近

　の動向」19頁。

（注3－18）　前（注3－14〉記載の三村「時の判例」117頁も、置換可能性の判断を

　侵害時を基準時として行うべきとしたのは、特許出願後に現れた技術や素材に置

　き換えた場合を均等の範囲に含ませるためであると述べる。また、前（注3－5）

　記載の井上「均等論の日米比較」16頁は、タレーム作成時と侵害時の時間的パラ

　ドックスを特許侵害訴訟の段階で解消するのが均等論であるとする。すなわち、

　タレーム作成時点では明細書に折込むことができなかった技術を、侵害時の段階

　では明細書に開示されていると評価して独占権の範囲に含ましめるのが均等論の

　法理であるから、審査段階で右技術を折込んでタレームを作成できた場合には均

　等論の適用は否定されると述べており、右説明はIIの場合に正に妥当する（この

　点については後（注5－7）をも参照）。なお私は、後述のとおり、特許発行時に

四
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既に知られていた均等物を対象とする均等論は、均等論とは称するものの、実質

的にはクレームの文言解釈を弾力的に行うものと解するから、特許発行時（出願

時）を判断基準時とすべきであって、I　Bの場合は当然に均等論の適用から排

斥される。

（注3－19）Litton判決に対するものとしてL魏o％助s．1％α”．∬o％の肋21」動6．，

148E3d1384．47USPQ2d1542（Fed．Cir．1998）、HughesAircraft判決に対す

るものとして、π㎎h6s・42名脳瞬Cα鉱US，140F．3d1470．46USPQ2d1285
　（Fed．Cir．1998）

（注3－20）卑近な例ではあるが、例えば、当初タレームに素材の限定のない「棒」

　との構成要素が記載されていたところ、先行技術として「木の棒」が存在したた

め、これとの抵触を免れる目的でクレームを「鉄の棒」と補正したとする。相手

方製品が「プラスチックの棒」であった場合に、右小数説の立場ではクレームは

「鉄の棒」に限定され、均等論適用の余地はないが、Litton判決の立場では、

「木の棒」についての権利化を放棄した際に「プラスチックの棒」についても権

利化を放棄する意図であったか、「木の棒」と「プラスチックの棒」は先行技術

　として大差のないものであるか否かが判断されることになる。クレームを補正し

て限定文言を加えた以上、解釈で右限定文言を緩めることはできないとする立場

は、クレームの公示機能を重視したものであって、大いに評価できる考え方であ

　るが、CAFCではあくまで小数説である。

（注3－21）S㏄如窺z4∂勿％Jg％6S－4．鉱。肋αJog　Z）6∂166s　Z％o．，172F．3d817，49

USPQ2d1865（Fed．Cir．1999）。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホッ

　トライン」発明96巻12号20頁がある。

（注3－22）K－2Coゆ．鉱SαJo郷o％S。A．，191F．3d1356，52USPQ2d1001（Fed．

Cir．1999）

（注3－23）　〃；礁6ω〃鉱∫Bα舵7肋6．，86F．3d1098，39USPQ2d1001（Fed．Cir．

1996）

（注3－24）　この点は前（注3－4）記載のHilton　Davis　CAFC大法廷判決の反対

意見中でNies判事が次のように解説しているのが参考になる。すなわち、

Graver　Tank連邦最高裁判決の事件の一審は、珪酸塩あるいは金属珪酸塩と記

載されたクレーム（明細書にはマンガンが開示されており、マンガンの珪酸塩は

当然にタレームに包含される。）は広すぎるとして無効とし、アルカリ土類金属

の珪酸塩と記載された狭いクレームは有効とした上で、アルカリ土類金属には含

　まれないマンガンの珪酸塩については均等論の適用を認めた。これに対し控訴審

　（7th．Cir．）は、狭いタレームも広いタレームも有効としたが、一次最高裁判決

　（Graverl）は広いクレームの有効性を中心に審理してこれを無効とした一方、

狭いクレームの有効性と侵害は是認した。GmverII（本件Graver　Tank連邦最

高裁判決）はGraverIの再審理（rehearing）が認められた事件で、マンガンが

狭いタレームの均等の範囲に包含されるか否かが集中的に審理された。したがっ
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て、マンガンは相手方製品の製造時には広いクレームをまさに侵害するものであ

　り、意図的模倣であったとの特殊事情がGraver　Tank連邦最高裁判決には潜ん

　でいる。

（注3－25）B7％％s痂罐Coゆ．鉱U　S．，46USPQ2d1446（Fed．Cir．1998）unpub－

　lished

（注3－26）なお、Vehicular判決（Clevenger判事執筆）（y2h16％Z砂　7切h鱒ム

　昭歪6s　Coゆ．鉱π孟伽陥6611魏71n6．，141F．3d1084，46USPQ2d1257（Fed．

Cir．1998））は、明細書ではクレームされた構造と直結する3つの効果が強調さ

れているから、これらの効果を奏さない構造は均等の範囲から除外されると判示

　している（ただし、本判決にもNewman判事の反対意見がある。）が、これも

Maxwell判決と軌を一にした発想といえよう。

（注3－27）　yB躍〃；㎎％疏盈α鉱伽孟67％’勿παJ　T彫46Co別窺’％，145F．3d1317，

　46USPQ2d1843（Fed．Cir．1998）

（注3－28）　前（注3－14）記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決も均等

　論適用の要件として、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

の特段の事情のないことを掲げている。また、同判決はその他の要件として、特

許発明と対象物との差が本質的なものでないことも掲げている。そして、東京地

判平10・10・7（判例時報1657号122頁）は、差が本質的なものでないとの要件

　は均等を主張する者が立証責任を負担し、特許請求の範囲から意識的に除外され

　たものに当たることは均等を否定する者が立証責任を負うと判示して、両要件を

　明確に分けている。しかし、特許発明の本質的部分であるか否かの判断には、出

　願経過で意識的に除外されたものでないか否か等の判断も関係してくる。例え

　ば、東京地判平11・1・28（判例時報1664号109頁）は、特許発明の本質的部分

　か否かの判断を先行技術や審査経過等を参酌して行ったために、右判断と特許請

　求の範囲から意識的に除外されたものに当たるか否かとの要件の判断とが一部重

　なる結果になっている。

（注3－29）Do廼1瓢鉱助召14初g＆E∂6瞬o　Co窺勿勉εs動6．，16E3d394，29

　USPQ2d1767（Fed．Cir．1994）

（注3－30）S㎎6P”4％傭1％α∂．Z）6∂o麗1n4％＆1％6．，126F．3d1420，44USPQ2d

1103（Fed．Cir．1997）。なお、本判決の解説として前（注1－4）がある。

（注3－31）窺hJ60n　E％40－S％堰6η1％α鉱Un1！掘S鰯6s　S％碧加l　Coゆ．，149F．3

　d1309，47USPQ2d1272（Fed．Cir．1998）

（注3－32）　米国においても当然に、出願人のクレーム作成の過誤を均等論により

救済することえの批判はある。MatinJ．Adelmenet　al．，C偽6s伽グ〃1磁7鰯s碗

勲孟6窺L側，898（1998）参照。

（注3－33）　卿聴on助o漉％gOoo4s　Co．肌Z）8∂’406ゆの＆。4sso6．，904F．2d677，

　14USPQ2d1942（Fed．Cir．1990）

（注3－34）意図的除外等の出願人の行為（意図）に着目した法的抗弁は、これが
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認められると特許発明と対象物間にはfmction－way－result　testにおいて実質的

差違がないとはいえないとの判断に繋がる。一方、仮想タレームの場合は、両者

間にはfunction－way－result　testにおいて実質的差違がないか否かにかわらず、

均等としての保護が与えられないことになる。

（注3－35）主張立証責任の分配についてはその後多少の混乱があったが、

Streamfeeder判決（Sケ即瞬6467五五C鉱S％名6一死64加o，175F．3d974，50

USPQ2d1515（Fed．Cir．1999））は、Wilson判決の主張立証責任の分配が現在

　も維持されていると判示した。なお、Streamfeeder判決の解説として服部健一

「日米ホットライン」発明96巻7号23頁がある。

（注3－36）　前（注3－16）記載のHughes　Aircraft判決は、特許発行後に開発さ

れた技術が均等と主張された事案であるにもかかわらず、出願経過禁反言の適用

範囲が問題になっている。これは、特許性を理由にしてクレームがいったん補正

　された場合は、当該補正された部分からは全面的に均等論の適用が排斥されると

の主張に対応して判断を示した結果であろう。同判決の対象は地上局からのコマ

　ンドによって宇宙船の方向姿勢を制御する装置の発明であるが、衛星が収集した

データを地上局に送信し、地上局が計算をしてコマンドを衛星に送信する旨クレ

ームされている。対象装置は、その後の技術開発により、衛星が収集したデータ

　を衛星上で計算してから地上局に送信している。このような特許発行時には存在

　しなかった改良技術を出願経過禁反言によって均等論の適用から排斥することは

　できない。

　なお、前（注3－14）記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決は、均

等論適用の要件として、特許発明と対象物との差が本質的なものでないことを掲

　げている。前（注3－28）で述べたように、右要件と「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のないこと」との要件の判断は一

部重複する場合もあるが、一方、差違が本質的か否かは、特許発行後に出現した

　技術を対象とする均等論の適用を検討する場合にも要件となる点では、意識的除

外の場合とは異なっている。

4　機能的クレームの解釈（注4－1）

四
九
五

4－1　機能的クレーム解釈の基本

4－1－1　112条6段制定の経緯

　112条6段は、組合せにかかるクレームの場合は、構造（structure）、

材料（materia1）又は作用（action）の記載に代えて、特定の機能を達成
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する手段（means）もしくは工程（step）として記載することができる

と規定している。同条項は、Halliburton連邦最高裁判決（注4｝2）が、この

ような機能的タレームの記載はその範囲が曖昧でかつ広すぎるから許さ

れないと判示していたにもかかわらず、その必要1生や便利さが故に1952

年法によって導入されたものである．そして、同条項は、右連邦最高裁

判決が指摘した危倶への対応策として、機能的クレームの解釈指針を次

のとおり示している。すなわち、機能的クレームは、明細書に記載され

た構造、材料、作用及びそれらと等価（equivalent）な範囲として解釈

しなければならない。

　機能的クレームの記載は、その字句どおりに範囲を策定したのでは、

Halliburton連邦最高裁判決が指摘するように広すぎるし、明細書に具

体的に記載された構造等の範囲に限定したのでは狭すぎて、わざわざ機

能的なクレーム記載を許容する意味がない。したがって、その中間にあ

る、クレーム文言の範囲内でありかつ明細書に具体的に開示された構造

等及びこれと等価（equivalent）といえるものまでを範囲とする同条項

は、ごく当然の解釈基準と評価できる。なお、112条6段にいう“equiv－

alent”と、クレーム文言と等価といえるものにまで保護範囲を拡張し

ようとする均等論にいう“equivalent”との関連については4－3で後述

するが、本稿では両者の混同を避けるため、112条6段にいう“equiva・

1ent”には、「等価」との訳語を充てることにする。

　　4－1－2　出願過程での発明の要旨認定と112条6段

　112条6段は出願過程での発明の要旨認定の基準ともなる。この点を

指摘するのはDonaldson大法廷判決（注4｝3）である。わが国では、出願過

程での発明の要旨認定と、特許成立後の特許発明の技術的範囲の確定四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九
は、異なる手法で行われるが（注4－4）、米国でも出願過程では審査官はク　四

レームを合理的な範囲で最も広く解釈するのが原則であり（注4－5）、その

結果、公知技術がクレームに含まれる場合には出願が拒絶される。そし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
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　て、Lundberg判決（注4－6）は、112条6段の機能的クレームの限定的解釈

　手法は出願審査の過程では採用されないとして、機能的文言で記載され

　たクレームをその字句に従って解釈した上で、公知技術との抵触を理由

　に出願を拒絶するUSPTOの運用を是としていた。Donaldson大法廷

　判決はこのような従前の運用を否定し、112条6段は出願過程でも適用

　になり、機能的クレームは、右過程においては、112条6段の限定の下

　でのみ合理的な範囲で最も広く解釈されると判示した。その結果、機能

　的クレームであると認められる場合には、審査官は、公知技術がクレー

　ム自体に抵触するだけではなく、明細書に具体的に開示された構造等や

　あるいはその等価物の範囲にある場合でないと拒絶できないことにな

　る。公知技術が、機能的クレームの明細書に具体的に開示された構造等

　と同一であるならば審査官が右公知技術を引用して出願を拒絶すること

　は容易であるが、右構造等と等価といえる範囲内にあるか否かを審査官

　が判断するのは容易ではない（注4－7）。そこで、USPTOの運用では、審

　査官が右公知技術が機能的クレームの明細書で開示された構造等と等価

　の範囲内にあることを一応示せば、立証責任が転換して、出願人におい

　て等価の範囲内にないことを示さなければならないとしている（注4商。

　そして、その過程は、前2－1－2で述べたように、内部証拠（クレー

　ム、明細書及び出願経過）としてクレーム解釈の第一次資料となる。

　　　4－1－3　112条6段の適用のあるクレームか否かの判断

　　112条6段は、審査過程でも特許侵害訴訟の場面でも適用になること

　かち、当該クレームが同条項の適用になる機能的クレームに該当するか

　否かを判断する基準について、多くのCAFC判決が出されている。

四　　York判決（注4－9）は、クレーム中に手段文言が使用されている場合に
些
二は、同クレームは112条6段にいう機能的クレームであるとの推定が働

　くが、構造を述べる段で単に手段文言が用いられている場合や、手段が

　機能に結び付いておらず、逆に十分な構造の記載がクレーム中にあるよ
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うな場合には、右推定は覆ると判示する（注4－10）。逆に、Mas－Hamilton

判決（注4－11）は、手段文言がクレーム中で使用されていなくとも、クレー

ムの構造が、達成すべき機能としてしか記載されていない場合には、

112条6段が適用になると指摘している。また、means－plus－function

クレームとstep－plus－functionクレームの対応関係を指摘して、クレ

ーム中に作用（act）の記載がなくて工程（step）文言が使用されている

場合には112条6段が適用になると判示したものに0．1．Corp判決（注4『12）

がある（滋一13）。

　これらの一連の判決が、当該クレームに112条6段の適用があるか否

かの判断基準を示しているのは、特許侵害訴訟の場面では、112条6段

の適用の有無によってクレーム解釈の幅が異なるがためであるし、

MPEP（Ver7）§2181が判例を引用しつつ右判断の指針を示しているの

は、出願審査の場面では、112条6段の適用の有無によって引用すべき

公知技術の範囲が異なるがためである。112条6段は、必要性や便利さ

の要請から、機能的なクレーム記載を許容したものであるが、特許侵害

訴訟の場面では、機能的クレームであるとして112条6段が適用される

と、クレーム文言より保護範囲が限定されて権利者に不利であるため、

権利者は機能的クレームではないと主張し、侵害者側が機能的クレーム

であると主張するのが通常である。また、出願手続においてもなるべく

クレームを機能的に記載しない工夫がされている。

　しかし、明細書に同程度の技術が開示されていることを前提に置くな

らば、クレームをたとえば「固定するための手段」と機能的に記載した

ことをもって、「固定具」と構造で記載した場合以上に権利者に不利益

に解釈することは合理的ではない（注4－14）。このような場合には、クレー　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　些
ムを機能的に記載した場合の「明細書に具体的に記載された構造等及び一

その等価物」までの範囲と、クレームを構造として記載した場合の解釈

の幅は一致すべきものである。私としては、この両者の解釈基準を一致

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41



　　早法75巻4号（2000）

　させることによって、112条6段の適用のあるクレームか否かによる結

　果の齪齪を回避すると同時に、112条6段の適用があるか否かを探索す

　るという作業からも開放されると考えている。この点は5で後述する。

　　　4－1－4　侵害訴訟の場面での機能的クレーム解釈の主体

　　クレームの文言解釈は裁判官の専権たる法律判断事項であり、右解釈

　に沿ってクレームと対象物とを対比して侵害の有無を認定するのは陪審

　あるいは裁判官によって行われる事実認定である（前2－1－1参照）。ま

　た、均等論適用の場合の出願経過禁反言などの法的抗弁は裁判官の専権

　たる法律判断事項であるが、これらの法的抗弁が検討された後に行われ

　る対象物が特許発明と均等と認められるか否かの認定は、陪審あるいは

　裁判官によって行われる事実認定であると解されている（前3－1－2参

　照）。

　　ところで、前（注2－1）記載のMarkman　CAFC大法廷判決は、脚

　注において、機能的クレームの解釈が、通常のクレーム文言の解釈のよ

　うな法律問題かあるいは陪審や裁判官が行う事実認定かについての判断

　を留保している。これは、右判例以前に、D．M．1．判決（注4－15）のように、

　112条6段の適用場面でのクレーム解釈は事実認定事項であると判示し

　た合議体（panel）の判例があることを慮ってのことであろう。ただし、

　その後のChiuminatta判決（注4－16）は、機能的クレームといえども、その

　クレーム文言の意味の解釈、すなわちmeansの意味する開示された構

　造の広がりを解釈するのは法律問題であるとした。しかしながら、本件

　は、合理的な陪審であれば当該証拠上は対象物が112条6段にいう等価

　とは判断しないであろう事例であるから、裁判所の採用した解釈に沿っ

四　て対象物が明細書に開示された構造と等価といえるか否かの認定が法律
九

一判断であるか事実認定であるかについては判断を示す必要はないとし

　て、判断を回避している。

　　機能的クレームであるが故にその解釈全体が事実認定事項となること

　　42
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はありえず、その判断過程を分析する必要があるところ、クレーム文言

の意昧するところの開示された構造の広がりを、クレーム文言、明細書

及び出願経過からなる内部証拠を用いて解釈する作業は、構造タレーム

の解釈の場合のそれと差違はない。また、均等論適用の場面でも出願経

過禁反言等の法的抗弁は裁判官の専権たる法律判断事項であるとされて

おり、これらの法的抗弁が検討された後に行われる対象物が特許発明と

均等と認められるか否かの認定のみが陪審あるいは裁判官によって行わ

れる事実認定であると解されている。したがって、機能的クレームにお

いても、陪審あるいは裁判官によって行われる事実認定は、クレーム文

言の意味するところの開示された構造の広がりを裁判官が専権的に判断

した後に行われる、認定された広がりの範囲内に対象物があるか否かの

具体的当てはめ部分のみとなると解するべきであろう。

　4－2　わが国の機能的クレーム解釈との対比

　わが国では従前から、機能的なクレームの記載も通常の構造タレーム

と同様に法定の記載要件を充足している限りにおいて許容されていた

が（注4－17）、平成6年特許法改正が36条の特許請求の範囲の記載要件を緩

和した結果、より機能的クレームが広く許容されるに至った。

　わが国には112条6段に対応する機能的クレーム独自の解釈条文はな

いから、出願過程において、実施例として記載された構造には新規性が

あるが、クレームされた手段に含まれる他の構造が公知の場合には、対

象発明は新規性がないものと扱われ、実施例の構造に減縮しない限り出

願は拒絶される。この点では審査手続にも112条6段の適用を認める米

国とは異なっている。米国の運用は、クレームの公示機能を減殺し、か　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九
つUSPTOにおける審査手続を煩雑にしているという側面があること　○

は否めないであろう。

　侵害訴訟の場面でも、112条6段のような機能的クレームの解釈条項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
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　が存在しないわが国では、機能的クレームの技術的範囲は明細書に開示

　された構造等とその等価物には限定されず、米国のそれよりも広いとす

　るとする説がある（注4－18）。もっとも、この説のいう機能的クレームとは、

　特許請求の範囲に記載された機能を奏する具体的手段が当業者に直ちに

　認識できるもの、あるいは明細書の記載や出願当時の技術水準に照らし

　てこれが理解できるものを想定している。しかし、前者は機能的クレー

　ムとして記載する必要性自体高くなく、構造クレームと同視できるよう

　な場合であるし、後者は結局は112条6段と大差ない解釈をして具体的

　手段を認定した結果にすぎない。むしろ、112条6段の適用になる機能

　的クレームとは、クレームが具体的構成を明らかにせずに、機能ないし

　作用効果のみを記載したものである場合であって（前述のように、構造

　を述べる節で単に手段文言が用いられている場合や、手段が機能に結び付い

　ておらず、逆に十分な構造の記載がクレーム中にあるような場合には、112条

　6段の適用のある機能的クレームではない。）、このような機能的クレーム

　の場合には、磁気媒体リーダーに関する考案について東京地判平10・

　12・22（判例時報1674号152頁）が指摘するように、当該機能を果たしう

　る構成のすべてを技術的範囲に属すると解するならば、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技術的範囲に含まれることに

　なってしまい、発明の公開の代償として独占権を与えた特許法の趣旨に

　反することになる。そこで、右判決は、機能的クレームの解釈において

　は、明細書に開示された具体的構成に示された技術思想に基づいて技術

　的範囲を確定すべきものとし、ただし、右範囲は実施例に限定されるも

　のではなく、明細書に開示された内容から当業者が実施しうる構成を含

四　むと判示して、112条6段と基本において類似する機能的クレームの解
八

九　釈論を提示している。右判決は、平成6年特許法改正以前における機能

　的クレームの技術的範囲の確定に関する判例（東京地判昭62・12・4判例

　タイムズ662号218頁、東京高判昭53・12・20判例タイムズ381号165頁等）の

　　44
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趣旨が、平成6年特許法改正後においても適用になることを示したもの

として、重要である。

　一方、平成6年特許法改正以前における機能的クレームの技術的範囲

の確定に関する前記各判例は同改正後は参考にならないとする説があ

る．右説は、近時の判例はクレームされた「手段」文言を明細書の開示

によって限定することなく、クレームの機能的限定の範囲で判断してい

るとして、カードゲーム玩具に関する発明についての東京地判平10・

10・30（知的所有権判決速報283号8384）を指摘し、わが国での機能的ク

レームの保護範囲は、今後は米国のそれよりずっと広くなると予測した

上で、産業政策上は米国も112条6段を改正ないし廃止すべきであると

主張する（注4『19）。右東京地判平10・10・30は、大手玩具メーカーどうし

の訴訟であるが、争いの力点は別訴における特許の有効性に置かれてい

たようで（注4｝20）、手段文言の概念上の該当性は争われているものの、手

段文言を明細書で具体的に開示された構造に限定すべきであるとの主張

はされず審理もされていない。したがって、右判決を過大評価すべきで

はない。むしろ、右判例に類似するソフトウェアー関連発明に関する機

能的クレームについては、米国のWMS判決（注4－21）の判旨をわが国でも

注目すべきである。すなわち、右WMS判決の対象はスロットマシン

に関する発明であるが、「リールの角度位置に対応する複数の数字を割

り当てる手段」と記載された機能的クレームについて、同判決は、無作

為に選択された数とリールの回転位置の関係を決めるための表、公式又

はアルゴリズムの何れもが含まれるとした一審判断を誤りとして、アル

ゴリズムを実行するようにプログラムされたマイクロプロセッサの構造

は、明細書に開示されたアルゴリズムによって限定されると判示してい　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八る。

　本来が広すぎて曖昧な記載である機能的クレームについて、明細書に

具体的に開示された構造等に依拠することなくその保護範囲を確定する
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ことは日米を問わず不可能であり、その際の解釈指針を規定する112条

6段は、前述のとおりごく当然の規定であって、日米双方に普遍性があ

る。曖昧なクレームについて広い保護範囲を与えることは必ずしも、現

在わが国の特許庁が推し進めているプロパテント政策と一致するもので

ないことに留意すべきであろう（注4－22）。

　　4－3　112条6段の等価（equivaIent）と均等論にいう均等（equiva・

　lent）

　　　4－3－1　基本的理解

　　112条6段によると、組合せにかかる機能的クレームは、明細書に記

　載された構造、材料、作用及びそれらと等価（equivalent）な範囲とし

　て解釈しなければならない。Valmont判決（注4－23）における説明を借用す

　れば、同条は、クレーム文言の解釈を限定しているという意味では、逆

　均等論（reversedoctrine　ofequivalents）というべきものであり、対象品

　が右クレームと同一の機能を果たし、明細書に開示された構造、材料又

　は作用と同一かあるいは等価である場合にのみ特許権侵害となる。この

　場合の等価とは、重要性において何ものも加えることのない非実質的差

　違のことをいう。一方、均等論は模倣による特許権の詐取を禁ずるため

　に、クレーム文言から外れる対象品を特許権侵害に取り込む論理であっ

　て、対象物と特許発明とに実質的差違がない場合に適用され、その判断

　はいわゆるfunction－way－result　testをもって行われ、その起源は112

　条6段と異なる。

　　　4－3－2　112条6段の等価と均等論にいう均等の異同

四　　112条6段と均等論の双方で「非実質的差違」との概念が用いられる
八

七　ところ、前記Valmont判決は、均等論における非実質的差違の判断は

　fmction－way－result　testをもって行われるが、112条6段におけるそ

　れでは右testは用いられず、明細書に開示された構造とクレームされ
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た機能を果たす対象物の構造との比較のみがされる点で、両者は異なる

と説明している。この点をさらに分析したのが、前（注4－16）記載の

Chiuminatta判決である。同判決は、112条6段と均等論が起源を異に

することは前提としながらも、些細な相違や僅かな改変を権利に取り込

むことによって権利者の権利を擁護する点では両者は共通することを指

摘し、非実質的差違か否かも両者類似する方法で検討されるとした。そ

して、112条6段と均等論との相違として、非実質的差違の判断時期が

均等論の場合は侵害時であるが、112条6段の場合には特許発行時であ

ることから、均等論は特許発行後の技術を対象としても適用になるが、

112条6段にいう等価の範囲には特許発行時に既に存在した技術のみが

包含されること、112条6段にいう非実質的差違は、方法及び結果にお

いてはともかく、機能においては同一であることが必要であり、均等論

の場合は、機能、方法及び結果において実質的同一でよいことの二点を

挙げた上で（注4－24）、特許発行時に既に知られていた均等物を対象物とす

る場合においては、右対象物が112条6段にいう明細書に開示された構

造等と等価（equivalent）でないと判断されるならば、均等論の適用に

おける均等（equivalent）の範囲からも除かれると明言した。また、Al－

Site判決（注4－25）は、特許発行時に既に知られている均等物を対象物とす

る事案であるが、一審裁判官が112条6段の等価の範囲の意味を的確に

陪審に教示しなかった違法があったため、陪審が112条6段の文言侵害

の成立を否定して、均等論の適用を認めたことに関し、対象物が均等論

にいう均等の範囲にあると認定したことは、これが112条6段にいう等

価の範囲にあると認定したのと同視できると判示する。

　112条6段と均等論の類否の分析はOdetics判決（注4－26）でさらに細かく　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杢
行われた。すなわち同判決は、112条6段において対象品が権利侵害と　ハ

なるのは、機能の同一を前提として、方法及び結果において明細書で開

示された構造等との差違が非実質的であることが要件となるとして、均
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　等論適用の場合のfunction－way－result　testと類似するtestが用いら

　れることを認めたが、クレームされた機能に対応する構造等の全体がク

　レームの限定であるから、これを基準に対象品との対比をするべきで、

　開示された構造等をさらに分析してコンポーネントごとの対比をするべ

　きではないとして、均等論適用の場合の構成要素の一対一関係での比較

　対照の手法（all　elementrule）は採用できないと判示した。なお、112条

　6段において対象物と比較すべきは、明細書に具体的に開示された構造

　等（実施例）ではなく、それとの等価物を含む全体であるとする同判決

　の理解は理論的には正しいが、実際に対象物との対比を行うに当たって

　は、均等論適用の場合と類似する分析的手法を用いざるを得ないこと

　は、同判決中の反対意見でLourie判事が指摘するとおりであろ

　、　（注4－27）
　フ　　　。

　　以上の経過により、112条6段の等価と均等論にいう均等の異同が明

　確になり、特許発行時において既に知られていた均等物を対象とする場

　合には、112条6段にいう等価の範囲に包含されないものは、均等論に

　いう均等の範囲にも包含されないとの方向性が示されていた。ところ

　が、前（注4－21）記載のWMS判決は、対象品の用いるアルゴリズム

　は特許明細書に開示されたそれとは異なっているから、特許発明と機能

　が同一であるとはいえず、112条6段にいう等価の範囲には包含されな

　いとしながらも、両者の差違は非実質的であるから均等論にいう均等の

　範囲に包含されると判示して、再び混乱を引き起こした。前述のよう

　に、112条6段における等価は、機能の同一を前提として、方法及び結

　果において明細書で開示された構造等との差違が非実質的であることが

四　要件となる。一方、均等論適用の場合の均等は、機能、方法及び結果の
八

五いずれにおいても差違が非実質的であれば足りるとされる。したがっ

　て、機能が同一ではないが非実質的差違しかない場合には、方法及び結

　果の差違も非実質的であるならば、112条6段の等価の範囲には属さな
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いが、均等論にいう均等の範囲に属する場合は理論的には生じうる。し

かし、本来が広すぎて曖昧な記載である機能的クレームについて、明細

書に開示された構造等と等価という解釈の幅の部分に限り保護範囲とし

た法の趣旨に思いを至すならば、その解釈の幅にさえ入らない部分を、

さらに均等の範囲と認めることには疑問が残る（注4－28）。この点は5で後

述する。

（注4－1）　国際知的財産シンポジウム「特許法におけるタレーム解釈を巡る問題

について」知財研フォーラム35巻18頁におけるランドール・R・レーダー判事の

基調講演は、この点に関する最良の文献である。

（注4－2）翫〃∫δ％πoη0〃四6Jl　C6解6η！勉g　Co。∂．恥1肋7，329U．S．1（1946）

（注4－3）∫n紹Do郷」4so銘Co．，16F．3d1189，29USPQ2d1845（Fed．Cir．1994）

（注4－4）　前（注2－14）記載の拙稿「特許発明の技術的範囲に関する一事例等」

参照。一言でいえば、出願過程での発明の要旨認定では、タレームを広く解して

公知技術を包含する場合は出願が拒絶されるが、権利成立後の技術的範囲の確定

　では、公知技術を包含しないようにタレームを限定して解釈される。

（注4－5）動名6P剛67，415E2d1393，1404－05，162USPQ541，550－51（C．C．P．

A．1969）

（注4－6）1n解L％％4龍忽，244F．2d543，113USPQ530（C．C．P。A．1957）

（注4－7）例えば、Signtech判決（Sを窺60h　U％L鼠∂．yi％敏肋6・，174E3d

1352，50USPQ2d1372（Fed．Cir．1999））は、インクジェットプリンターに関す

　る発明で、タレームには「インタ吐出手段」とのみあるが、明細書では2個の高

圧空気供給ノズルを有する構造が開示されており、右ノズルが一個しかない構造

　は公知であった。CAFCは、本件タレームには112条6段の制限が働くとして、

　ノズルが1個しかない製品は非侵害であるとした。仮に本件が構造タレームであ

　ったならば、出願過程において、ノズルが一個しかない構造は公知であるとして

拒絶された結果、ノズルが2個以上ある旨のタレーム補正がされたと思われる。

112条6段が出願過程でも適用になるならば、審査官は明細書に開示されたノズ

　ルが2個の構造及びその等価の範囲に、ノズルが1個の公知技術が包含されるか

否かを判断しなければならないことになり、負担は大である。

（注4－8）MPEP（Ver7）§2183参照

（注4－9）　yひ娩P”4％6孟s1％∂．C6雇窺l　T名α6オ07Eα枷＆Eσ解乞砂α7。，99F．3

d1568，40USPQ2d1619（Fed．Cir．1996）

（注4－10）同様の判示をするCAFCの判決は多い。近時のものとしてRodime判

決（1～04魏6圧C∂．S6㎎碗7比h．1％6．，174F．3d1294，50USPQ2d1429（Fed．

Cir．1999））を挙げておく。また、Personalized　Media判決（P硲碗観z64

四
八
四

49



四
八

早法75巻4号（2000）

　ノレZε4ゴ4　Co盟z窺％％ぎcα孟♂ons　L」乙C　む．1％‘ε7％（zあo箆αJ　T名α4¢　Co郷抄z’％，，161F．3d696，

48USPQ2d1880（Fed．Cir．1998））は、meansの用語が使用されていない場合

　には、112条6段が適用されるクレームではないとの推定が働くと判示する。

（注4－11）孤σs一磁雁」！oκ0名02φ加α肌Lα（⊇伽41n6．，156F．3d1206，48USPQ2

　d1010（Fed．Cir．1998）

（注4－12）　（λ∠Coゆ．∂．7盈御砂Co，，115F．3d1576，42USPQ2d1777（Fed。Cir．

1997）

（注4－13）step－plus－functionタレームについて、Seal－Flex判決（S6認一E18κ

　1nα鉱。4渉hJ6渉16丁規6淘伽4Co％πCo盟sケ．，172E3d836，50USPQ2d1225（Fed．

CiL1999）の補足意見でRader判事は、クレーム中でstep　for文言が使用され

ている場合には、112条6段にいう機能的タレームであるとの推定が働くが、こ

の場合でもタレームにその機能（function〉を達成すべき十分な作用（act）の

記載がある場合には、右推定は覆るし、step　forではなく、単なるstep文言や

step　of文言が使用されている場合には、右推定は働かないと述べている。

（注4－14）ただし、前（注4－1）記載のランドール・R・レーダー判事の基調講

演20頁では、「固定のための手段」という機能的表現でタレームを記載しかつ明

細書中に自らが考えるところの構造を記載した場合と、タレームを「固定具」と

記載した場合を比較して、機能的表現をすることによって固定の要素の文言的範

囲を不必要に制限することがあるとして、両者間での差違の存在を是認してい

　る。

（注4－15）n〃1∠，伽α∂．」066解＆Co．，755F，2d1570，225USPQ236（Fed．Cir．

　1985）

（注4－16）　Ch劾〃zJ襯枷C伽6麟6（）o％o砂∬％α∂．C醐4勉α11％4％＄1％6．，145F．3

d1303，46USPQ2d1752（Fed．Cir．1998）。なお、本判決の解説として服部健一

　「日米ホットライン」発明95巻9号26頁がある。

（注4－17）平成6年特許法改正前の機能的クレームの技術的範囲の確定に関する

　問題点については、安倉孝弘「いわゆる機能的クレームの解釈」裁判実務大系9

　巻125頁参照

（注4－18）竹田稔「平成6年改正法と機能的タレーム」知財研フォーラム35巻27

　頁、

（注4－19）竹中俊子「機能的クレーム」知財研フォーラム35巻31頁及びToshiko

　Takaneka，1吻物86窺6雇（ゾE％％o！Jo％召1α厩解s％勉467／4ψα％召s61R協6％渉五αω，5

－4CASRIP　NEWSLETTER等参照。
（注4－20）本件カードゲーム玩具に関する特許については無効審判が請求され、

　不成立審決がされたが、東京高判平11・11・16（平10年（行ケ）255号）は右審

　決を取消した。

（注4－21）　㎜Sσσ痂ng1磁∂．1螂67n誠伽α1（弛窺67166h．，184F．3d1339，51

　USPQ2d1385（Fed．Cir．1999）。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホッ
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　トライン」発明96巻10号16頁がある。

（注4－22）　前（注3－1）記載の「米国プロパテント政策の検証」102頁のインタ

　ビューで、ハロルド・ウェグナー氏は、プロパテントは強い特許であっても、広

　い特許ではないことを指摘している。他にも同書80頁のインタビューでマーティ

　ン・エーデルマン氏も同様の趣旨を述べている。

（注4－23）　％1解o窺1％4％31％乙，鉱P6初舵吻．Co．動6．，983F．2d1039，25

　USPQ2d1451（Fed．Cir．1993）

（注4－24）なお、Inte1判決（1％観Coη）．鉱1螂87％読o襯l　T昭46Co吻郷’η．，946

F。2d821，20USPQ2d1161（Fed．Cir．1991））は、112条6段と均等論の相違とし

　て、112条6段の適用に当たっては公知技術の検討が必要でなく、明細書に開示

　された構造等と等価な構造の公知技術が存したとしてもクレームの範囲が制限さ

　れることはないが、均等論の適用に当たってはその範囲の確定には公知技術が考

　慮されることを指摘する。明細書に開示された構造等と等価な構造の公知技術が

存する場合には、クレームの範囲を制限するまでもなく、特許は無効となるのが

　原則であるが、一方、可能ならば特許性を維持するようにタレームを解釈すべき

　とする原則もあり、タレーム文言の解釈が一義的に決まらない場合には、公知技

術を包含させず、無効を回避するようにクレームを解釈すべきであるところ（前

　2－2－1参照）、112条6段にいう等価の範囲内か否かも一義的には決定できない

　から、公知技術を等価の範囲に包含しないようにクレームが解釈されることは十

分にありえることである。いずれにせよ、公知技術と抵触する限り特許は無効と

　なり権利行使は不可能なのであるから、112条6段の適用に当たって公知技術の

　存在を無視してよいということではない。なお、近時のCAFCの判決は右Intel

　判決のいう両者の相違点を指摘していない。

（注4－25）∠41－SJ66Coゆ．∂．yS11魏’乙1％6。，174F．3d　l308，50USPQ2d1161

　（Fed．Cir．1999）。なお、本判決の解説として服部健一「日米ホットライン」発

　明96巻7号18頁がある。

（注4－26）　046批s　ln乙肌Sオ07ηg67初h。Coゆ．，185F．3d1259，51USPQ2d1225

　（Fed．Cir．1999）

（注4－27）前（注4－1）記載のランドール・R・レーダー判事の基調講演24頁

　も、侵害の事実を検討する場合には、112条6段と均等論の双方で、エレメン

　ト・バイ・エレメントでの対比が行われるとしている。

（注4－28）　江藤聰明「機能的表現クレームの権利範囲」パテント52巻6号97頁も

　同旨。また、Dawn　Equipment判決（1）召2槻Eg％ゆCo。∂．K6初％o勿E醐窺s

　1縦，，140F．3d1009，46USPQ2d1109（Fed．Cir．1998））におけるPlager判事の

　補足意見も同旨を述べている。

四
八
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5　112条6段と均等論の再検討

　　機能的クレームは、広すぎるクレームの一種であって、本来は明細書

　で開示された技術以上に広く記載されたクレームは開示要件（米国特許

　法112条1段）不具備を理由に無効になる（前2－2－2参照）。しかし、

　112条6段は必要性や便利さの要請から機能的なクレーム記載を許容し、

　ただし、その範囲を機能的クレーム文言そのものではなく、明細書に具

　体的に開示された構造等及びその等価物までに限定した。右明細書に具

　体的に開示された構造等及びその等価物の範囲を的確に表現する概括的

　構造表現がないか、又は右表現が著しく困難なために、これを包含する

　広すぎる機能的表現を止むをえず許容したものと解するのが穏当であろ

　う。一方、構造クレームは、明細書に具体的に開示された構造（実施

　例）及びその等価物の範囲を表現する概括的構造表現がある場合であ

　り、明細書で開示された技術以上に広く記載された場合は原則どおり無

　効となる。つまり、機能的クレームも構造クレームも、基本的には明細

　書に具体的に開示された構造等及びその等価物までを保護範囲とする点

　では同様であるが、機能的クレームの場合はこの範囲を原則的にはみ出

　す機能的表現でクレームが記載され、構造クレームの場合はこの範囲と

　おおよそにおいて一致する概括的構造表現でクレームが記載される。し

　たがって、機能的クレームの場合は、広すぎるクレーム表現ではなく、

　明細書に具体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲を解釈の

　対象とせざるをえないが、構造クレームの場合は、通常は、明細書に具

四体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲を表現している概括
八

一的構造表現自体を解釈の対象とすることになる。

　　ただし、この概括的構造表現といえども抽象概念であるから、明細書

　に具体的に開示された構造（実施例）及びその等価物の範囲と常に合致
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するとは限らず、そこに解釈の幅が生ずる（注5司。また、出願人によっ

ては明細書における開示より狭い概括的構造表現を選択することも自由

であるし、明細書における開示より広い概括的構造表現が選択されてい

る場合もあろう。明細書における開示より狭い概括的構造表現が選択さ

れている場合には、明細書に開示されたがクレームされなかった技術は

公衆に帰属するから、狭い概括的構造表現クレームの外側に保護は及ば

ない（注5鋤。一方、明細書における開示より広い概括的構造表現が選択

されている場合には、（わが国の場合のように明細書における開示の程度に

併せてタレームが限定解釈されることはないが、）開示要件不具備を理由に

してクレーム自体が無効になる。そして、その解釈の幅のうち、明細書

に具体的に開示された構造（実施例）及びその等価物の範囲内におい

て、概括的構造表現の外側への拡張を許す場合が、特許発行時（出願

時）に既に知られていた均等物を対象とする均等論であると整理でき

る。換言すれば、特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対

象とする均等論は、均等論と称するものの、実質においては112条6段

と同一の手法によるクレーム文言の幅の解釈論である（注5－3）。したがっ

て、侵害判断の基準時も112条6段の場合と同様に、特許発行時（出願

時）とすべきことになる。

　そうすると、前4－1－3で述べたように、明細書に開示された技術が

同程度である場合には、クレームを機能的に記載した場合の明細書に具

体的に開示された構造等及びその等価物までの範囲と、クレームを概括

的構造表現で記載した場合の解釈の幅は、一致すべきことになる。

CAFC判決でも、機能的クレームか構造クレームかとの解釈の如何に

かかわらず結論は同一であると判示するものがある。例えば、前（注4　四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八
一25）記載のA1－Site判決は、112条6段の制限を加えてクレームを解釈O

して文言侵害を否定したものの均等論の適用を認めた一審判断に対し

て、本件クレームは構造クレームであって112条6段の制限は及ばない
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　としたが、侵害を認めた結論自体は正当であるとしている。また、前

　（注4－13）記載のSeal－Flex判決は、112条6段の制限の及ぶ機能的タ

　レームであるとの解釈の下に文言侵害を認めた一審判断を是認したもの

　であるが、Rader判事は補足意見として、本件を112条6段の制限の及

　ぶ機能的クレームであると解する多数意見には賛同できないとしながら

　も、構造クレームと解しても文言侵害は成立するから、多数意見の結論

　自体には異論がないとしている。さらに、Overhead判決（注5－4）は、同程

　度の構造を明細書に開示した構造クレームと機能的クレームの双方があ

　る事案であり、機能的クレームに関しては再発行手続（reissue）におけ

　る出願人の審査官に対する説明があり、これが判決では考慮されたとの

　特殊事情はあるものの、対象物は構造クレームについての均等論の適用

　範囲と、機能的クレームについての112条6段の等価の範囲の双方に含

　まれる可能性があると指摘しているのも注目される。

　　なお、以上の経緯からも、機能的クレームにあっては、広すぎるクレ

　ーム表現をさらに外側へ拡張する均等論や（注5－5）、あるいは明細書に具

　体的に開示された構造等及びその等価物の範囲をさらに外側へ拡張する

　意味での均等論の採用は、112条6段の趣旨にもとることになろう。前

　（注4－25）記載のA1－Site判決は、脚注において、特許発行時に既に知

　られていた均等物を対象とする場合には、112条6段にいう等価の範囲

　の外側に均等論にいう均等の範囲（“equivalent　of　an　equivalent”）を認

　めることはできないとして、両者の同一性を指摘している。

　　このように特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物を対象と

　する均等論は実質において112条6段と同一の手法によるクレーム文言

四　の幅の解釈論であると理解すれば、特許権の効力の及ぷ範囲を公衆に明
七

九　示する作用を果たすクレームの範囲を外側部分に拡張する理由付けも容

　易になると同時に、野放図な均等概念の拡大を阻止することもできよ

　う（注5－6）。
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　一方、クレーム作成時に想定されていない特許発行後に出現した技術

を対象とする均等論はクレーム文言の解釈論ではなく、これとは別の、

クレームの保護をクレームの枠の外にまで及ぼす理論と構成される。そ

の根拠は、前（注3－14）記載のわが国のボールスプライン事件最高裁

判決や、前（注4－16）記載のChiuminatta判決が指摘しているように、

出願時点で将来出現する技術をクレームに取り込むことは不可能である

反面、侵害時点において当業者ならば容易に思いつき、特許発明に実質

的変更を何ら加えることもない僅かな改変を、権利行使から免れさせる

べきではないとの、法の趣旨に基づいた価値判断にある（注5－7）。

　以上の112条6段と特許発行時（出願時）に既に知られていた均等物

を対象とする均等論の関係を図示すると、下図のようになる。

ノ機能的クレームの表現（広すぎるクレーム）

構造クレームの表現（概括的構造表現）

機能的クレームの場合の明細書で開示された具
体的構造（実施例）二構造クレームの場合の明細
書で開示された具体的構造（実施例）

機能的クレームの場合の明細書で開示された具体的構造と等価の範囲
＝構造クレームの場合の均等の範囲

（注5－1）前（注2－3）記載のMarkman連邦最高裁判決が指摘するように、

　タレームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担っているから、タレーム

文言の解釈は法律解釈に近い。そして、法律解釈は、法律の文理から乖離するこ

　とはできないものの、文理解釈に止まるものではなく、類推解釈、拡張解釈、反
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四対解釈等その幅は広い・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七

（注5－2）　タレームの文言解釈の場面につき前2－3－2、均等論適用の場面にっ　八

　き前3－3参照

（注5－3）　前3－6で述べたように、均等論適用の際に検討される出願経過禁反言

等の法的抗弁はいずれも、クレームの文言解釈の場合と同様に、特許発行時を基
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準としてタレーム文言の解釈の幅の許容性を検討するものである。そして、その

許容性の範囲内で、対象物との比較を行い、構造クレームにあってはタレームの

文理に合致する場合が文言侵害、実質的に同一と評価される場合が均等侵害であ

　り、機能的クレームにあっては明細書に開示された構造等と実質的に同一と評価

　される場合が文言侵害である。均等侵害をタレームの文言解釈の枠の外に置かな

　くてはならない必然性はない。

（注5－4）　0∂67h6α4jDoo7Coゆ．∂．Chα窺δ67砺n　Gmゆ1n6．，1999U．S．App。

LEXIS25514，52USPQ2d1321（Fed．Cir．1999）。なお、本判決の解説として服

部健一「日米ホットライン」発明97巻1号81頁がある。

（注5－5）対象物が112条6段にいう等価の範囲には包含されないとしながらも均

等論にいう均等の範囲に包含されると判示した前（注4－21）記載のWMS判決

　は、機能が同一でなく実質的同一である対象物を均等の範囲に含ましたという意

味で、広すぎるクレーム表現をさらに外側へ拡張するものであって、賛成できな

　い。なお、前（注2－10）記載のCybor大法廷判決も、対象物が112条6段にい

　う等価の範囲には包含されないとしながらも均等論にいう均等の範囲に包含され

　るとした一審判断を是認しているが、主要争点ではなかったためか、右の点に関

する深い分析はされていない。

（注5－6）前3－1－1で述べたように、Wamer－Jenkinson連邦最高裁判決はタ

　レームの文言侵害が否定された後には均等論の適用が原則的に検討されるとする

が、タレームは公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担うものであるから、

　その範囲外にまで原則的保護を及ぼす合理的理由付けは困難である。発明保護の

風潮の強い米国にあって原則適用論は人口に謄表しやすいが、むしろ杓子定規な

文言解釈が否定された後に、弾力的な文言解釈が行われていると解するのが実態

に沿っているし、原則適用論にも適合する。なお、前（注3－33）記載のWil－

son判決は、均等論がクレームの範囲を拡張したり拡大するというのは正確でな

　く、タレーム文言で表現されているものと同等と評価される対象物を取り込んで

いるにすぎないと説明している。また、前（注2－2）記載の牧野「特許発明の

技術的範囲確定の問題点」448頁は、わが国で均等論適用を検討するに当たって、

原則適用論を排斥し、侵害者の意図等を考慮することによりクレームの文言解釈

の枠を超えて保護を与える均等論が認められる場合を想定する。

（注5－7）前（注3－18）記載のように、井上「均等論の日米比較」16頁は、タレ

ーム作成時と侵害時の時間的パラドッタスを特許侵害訴訟の段階で解消するのが

均等論であるとする。右説明は特許発行後に出現した技術に対する均等論の適用

　には正に妥当する。一方、特許発行時に既に知られていた均等物については、審

査段階で右技術を折込んでクレームを作成できた場合には均等論の適用は否定さ

　れる（同21頁）から、クレーム作成時を基準時としてクレームの文言解釈を弾力

　的に行うに止まらず、判断基準時を侵害時にずらしてまで均等論の適用を認める

べき場合は想定し難いし、このような場合を独占権の範囲に含ましめる合理的理
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由も見出し難い（前3－1－4参照）。

6　日米クレーム解釈の展望

　6－1　クレームの文言解釈

　米国におけるクレーム文言解釈は、わが国のそれに比して、右二点に

特色があるといわれてきた。すなわち、

　1　特許侵害訴訟の場で特許無効を主張できるから、権利の有効性を

　　　維持するためにクレーム文言にない限定を加えて解釈する必要が

　　　ない。

　II　文言侵害が否定された後には均等論適用の有無が原則的に検討さ

　　　れるから、文言解釈で保護範囲を広げる必要がない。

　しかしながら、1については、クレーム文言にない限定をあえて加え

て解釈するまでもなく、侵害訴訟の場で権利が無効とされてしまうので

あるから、権利行使ができないという意味ではわが国の場合と基本的な

差違はない（注6｝1）。またIIについても、文言侵害が否定された後に検討

される均等論といわれているもののうち、特許発行時（出願時）に既に

知られていた均等物を対象とするもは、実質において112条6段と同一

の手法によるクレーム文言の幅の解釈論であると理解すれば、わが国

で、前（注3－14）記載のボールスプライン事件最高裁判決が均等論を

認める以前から「実質的同一」概念を用いてクレームの文言解釈の幅を

広げていたのと基本的な差違はない（注6－2）。なお、右ボールスプライン

事件最高裁判決は、均等論を認めることが国際的潮流にある中にあって

これを認めたことで注目されたが、均等論を認める理由付け（前3－1一四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七
4参照）からも、出願時において当業者に置換容易であった均等物につ　六

いての均等論の適用には消極的であって（注6捌、出願時に既に知られて

いた均等物を対象とする限り、右判例によって従前の「実質的同一」概
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念以上に保護範囲が広がるものではないと思われる。

　以上要するに、1及びIIのいずれの点においても、理論上は、わが国

のクレーム解釈が狭く、米国のそれが広いということはないが、運用上

は、わが国は狭いクレーム解釈からスタートして次第にこれを広げる方

向にあり、陪審制度を採用している米国は、均等論適用判断から次第に

陪審を排除して、野放図な均等論の運用を制限し、クレーム解釈を狭く

する方向にあって（注6－4）、両者は近接しつつあるといえよう。

　　6－2　均等論（出願後の事情の勘酌）

　　前（注3－3）記載のWamer－Jenkinson連邦最高裁判決は、均等判

　断の基準時を侵害時として、特許発行後に出現した技術を均等の範囲に

　含ませており、この点ではわが国の前記ボールスプライン事件最高裁判

　決も同様である（注6『5）（前3－1－4参照）。クレーム作成時に想定されてい

　ない特許発行後に出現した技術を対象とする均等論は、前5で述べたよ

　うに、公衆に独占権の及ぶ範囲を明示する役割を担うクレームの範囲

　を、クレーム文言の解釈の枠を超えて拡張するものであり、法の趣旨に

　基づいた価値判断である。判断手法は、特許発行時（出願時）に既に知

　られていた均等物に対する均等論適用の場合と同じく、対象物と特許発

　明に実質的差違がないか否かを、侵害時を基準時として、function－

　way－result　testにより、また当業者が置換可能性を認識できたかとの

　観点から吟味することになるが（注6『6）、クレーム作成時に想定されてい

　ない特許発行後に出現した技術を対象としている以上、比較考量的配慮

　が重要視されることになろう。ただし、前（注3－16）記載Hughes　Air・

四craft判決の例はあるものの、このタイプの均等論が今後も頻繁に登場
七

五することはないと思われる。

（注6－1）公知技術は、わが国ではタレーム解釈において常に参酌すべきもので

あるが、米国ではクレームの文言解釈の際に常に参酌される内部証拠（タレー
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　ム、明細書及び出願経過）ではないとされるから、内部証拠によるクレーム解釈

が公知技術により限定されることはない（前2－1－1参照）。しかし、公知技術

　を包含するタレームは無効となるという意味で、権利行使の可否の判断において

　は参照されるし、クレームの文言解釈の幅の拡張を阻止する方向でも常に参酌さ

れるから、この点でも基本的な差違ではない。

（注6－2）前（注4－19）記載の竹中「機能的タレーム」31頁は、ボールスプライ

　ン事件最高裁判決の出現により、今後はわが国の「実質的同一」の概念はなくな

　ると予測する。しかし、右判決直後の前（注2－2）記載の最三判平10・4・28

　は、ガス窯による燥し瓦の製造法に関する発明の特許請求の範囲における

「1000℃～900℃付近」に、対象方法である820℃ないし890℃が含まれるか否かに

　関して、窯内温度の作用効果を参酌せずに形式的に解釈した原審判断を違法とし

　て破棄しており、文言解釈の幅は相変わらず相当に広い。

（注6－3）　前（注3－14）記載の三村「時の判例」117頁は、前（注3－18）記載の

　とおり置換可能性の判断基準時を侵害時とした根拠を述べた後、特許出願時に既

　に存在していた他の均等物・技術と置換した場合についても均等の成立は認めら

れるとしながらも、これと出願後に出現した技術を対象とする均等論とは証明と

　して要求される程度等が異なる場合があることを指摘している。

（注6－4）　前（注3－1）記載の「米国プロパテント政策の検証」103頁のインタ

　ビューで、ハロルド・ウェグナー氏は、均等論は将来さらに限定された形で適用

　になると予測し、CAFCは均等論を利用しない方向で動いており、均等論はも

はや重要な案件ではないと述べているのは象徴的である。

（注6－5）　なお、前（注3－18）記載のとおり、私見によれば、特許発行時に既に

知られていた均等物を対象とする均等論は、特許発行時（出願時）を侵害判断の

基準時とすべきであるから、右時点で差違が実質的であった場合には、侵害時に

おいて非実質的となったとしても均等論の適用はない。

（注6－6）　前（注344〉記載のわが国のボールスプライン事件最高裁判決は、均

等論適用の要件として特許発明と対象物との差が本質的なものでないことを挙げ

ているところ、前（注3－36）で述べたように、右要件は特許発行後に出現した

技術を対象とする均等論の適用を検討する場合の要件にもなる。

7　おわりに

わが国で前（注3－14）記載ボールスプライン事件最高裁判決が均等

四
七
四

論適用を正面から認めて以降、前（注3－27）記載の東京地判平10・10・

7や同平11・1・28など、右最高裁判決の示した均等成立の要件を吟味
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する下級審判決が幾つか出されている（注7－1）。また、大阪地判平11・5・

27（判例時報1685号103頁）は、被告注射器を用いて行う注射液の調整方

法が原告特許発明と均等の範囲にあると判断し、右最高裁判決後初めて

均等侵害を認めた判決として注目されている（注7吻。

右最高裁判決は、前（注3－3）記載のWamer－Jenkinson連邦最高

裁判決やドイツの最高裁判決から顕著な影響を受けているとされ

る（注7－3）以上、わが国のクレーム解釈論を検討するに当たっては、諸外

国の判例との比較法的検討は欠かせない。本稿は、クレームの文言解

釈、均等論及び機能的クレームの解釈に関するCAFCの判例及び連邦

最高裁の関連判例を分析して、米国のクレーム解釈の大きな流れを描き

出すことを目指した。大量の判例の中に埋没してしまった結果、独善に

陥ってしまったのではないかとの危倶もあるが、本稿がわが国における

クレーム解釈に多少なりとも資することができたならば幸いである。

　（注7－1）伊東忠彦「最高裁「ボールスプライン」事件以後の均等の判例」パテ

　ント52巻6号79頁等参照。

　（注7－2）　この判決の事案は、装置発明と方法発明があり、装置発明については

　文言侵害も均等侵害も否定されたが、方法発明については文言侵害は否定された

　ものの均等侵害が認められた。対象は出願時点で既に知られていた均等物である

　から、従前同様に、「ほぼ垂直」とのクレーム文言の実質的同一の範囲の解釈論

　でも対応できた事案ではないかと思われる。なお、松本直樹「ペン型注射器事件

　について」（visited　Dec。29，1999）http：／／village．infoweb．ne．jp／～mat／

　FECOMM．HTM参照。
　（注7－3）竹中俊子「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」判例時報

　1688号232頁、234頁
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