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（3）第5要件について（最判平成29年3月24日）
①事実の概要

　本稿（2）事件の上告審が本件である。X（原告・被控訴人・被上告人）が

有する特許の請求項13に記載された製造方法は、出発物質を特定の試薬と反

応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造す

るものであり、Y（被告・控訴人・上告人）方法との相違は、出発物質及び

中間体にあった（X特許はシス体のビタミンD構造であるのに対して、Y方

法はトランス体のビタミンD構造であった）。

　XがX特許とY方法が均等であるとの主張を行ったため、Yは、本件特許出

願時にシス体構造のビタミンDとトランス体構造のビタミンDが実質的に同

一なものとして容易に想到できたとして、Xがトランス体構造のビタミンD

構造を特許請求の範囲に記載しなかったことは均等論の第５要件の「特段の

事情」に該当すると主張した。

　第１審（東京地判平成26年12月14日判時2258号106頁）は、Yの主張を認

めず、Yによる均等侵害を認めた。

②原審の判断（均等の第5要件の判断に関係する部分）

請求認容

　「特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時

に当業者が容易に想到することができる特許請求の範囲外の他の構成があ

り、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することがで
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きたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該

他の構成を記載しなかったことが第5要件における『特段の事情』に当たる

ものということはできない。

　なぜなら、①…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

成以外の構成であっても、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当業者が容易に想到することのできる技術に及び、そ

の理は、出願時に容易に想到することができる技術であっても何ら変わりが

ないところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、

一律に均等の主張を許さないこととすれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範

囲を、上記と異なるものとすることとなる。また、②…先願主義の下におい

ては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、こ

れを出願しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた

時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範

囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると

解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書等による発明の開

示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備

えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許

請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なく

ないという状況がある。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換え

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ものとすると、

社会一般の発明への意欲が減殺され、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のみならず、社会正義に反し、衡平

の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状

況等に照らすと、出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到するこ

とができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外

とすることは相当ではない。」

　「もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求
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の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に

代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められると

き、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載してい

るとみることができるときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請

求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請

求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における『特段

の事情』に当たるものといえる。

　なぜなら、上記のような場合には、特許権者の側において、特許請求の範

囲を記載する際に、当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したも

の、すなわち、当該他の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認

したもの、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と理解

することができ、そのような理解をする第三者の信頼は保護されるべきであ

るから、特許権者が後にこれに反して当該他の構成による対象製品等につい

て均等の主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」

　「本件においては、出願人が訂正明細書において訂正発明の出発物質をト

ランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることはできず、

出願人が出願時に訂正発明の物質に代替するものとしてトランス体のビタミ

ンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認められないから、出

願人が特許請求の範囲に…トランス体のビタミンD構造とする構成を記載し

なかったことが、第5要件における『特段の事情』に当たるものということ

はできない。」

③判決要旨

上告棄却

　「（1）…容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかっ

たというだけで、特許権侵害訴訟において対象製品等と特許請求の範囲に記

載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する
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旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期

の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を

包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等し

くなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記

載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討するこ

とができるため、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

できることとなり相当とはいえない。

　そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成

中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到す

ることができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場

合であっても、それだけでは、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が

存するとはいえないというべきである。」

　「（2）もっとも、上記（1）の場合であっても、出願人が、特許出願時に、そ

の特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象

製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等

に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載する

など、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記

載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなか

った旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、

その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして

理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術

的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものという

ことができる。」

　「したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構

成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到

することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった
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場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の

範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記

載しなかった旨を表示していたといえるときは、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

どの特段の事情が存するというべきである。」

④本判決の位置づけ

　本判決は、均等論を初めて認めた最高裁判決（以下、平成10年最高裁判決

という。）1後に原審である知的財産高等裁判所の大合議判決を支持して、最高

裁が均等論侵害が出願時同効に及び得ることを示したことで注目された。ま

た、均等論の第5要件により出願時同効を均等範囲から除外する場合につい

て（「意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情」の判断について）

は、原審が特許権者自身の出願手続外の行動を特許請求の範囲の判断に関連

づけていたのに対して、最高裁はこれに言及しなかった。このため、第5要

件が特許権者の主観を判断する要件なのか、審査手続の経緯を残された書類

から客観的に評価する要件なのかについては明らかにされないままとなっ

た2。

⑤均等論の適用と出願時同効の関係

ⅰ　均等論と出願時以前の事情の関係

　本件では、第5要件と出願時同効の関係が判断の対象となっているが、そ

もそも、平成10年最高裁判決は、出願時同効を均等論の要件との関係で論じ

ているわけではない。それではなぜこのような問題が生じるかといえば、均

等論が侵害時後の事情を考慮して特許請求の範囲が及び得る範囲を広げる法

1　 最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁。
2　 田村善之「判批」WLJ判例コラム105号7頁（2017）
　　https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170420.pdf。
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理であり、出願人は出願時までの事情を特許請求の範囲に含めることができ

たはずであり、そうしなかった場合には当然均等論の範囲には入らないと考

えられているからである。

　このようなことは、均等論の第５要件を持ち出すまでもなく、均等論が出

発点とする特許請求の範囲の記載内容の特定に際して、明細書等から解釈す

れば足りる問題であるようにも思えるが、本件が示すように、日本では、こ

れが第5要件で判断すべき問題となっている。

ⅱ　出願時同効と第5要件の関係

　出願時同効が第5要件の判断対象になっている理由は、第５要件が出願手

続中に（もしくは出願に際して）出願人が特許請求の範囲から特定の内容を

除外する行為を行っている場合には、一定の条件（出願経過を外形的に見て

そのように判断できる場合には）の下で同内容は均等論の範囲から除外され

るとしているからである。

⑥第5要件による同効除外判断の構造

　均等論で問題となっているということは、当該同効が具体的に特許請求の

範囲もしくは明細書に記載されていないこと、及び侵害時に当業者が特許請

求の範囲の記載内容と均等であると判断できることが満たされていることに

なる。

　その上で、出願時に当業者に周知であった情報について特許請求の範囲も

しくは明細書に記載がなかったものは特許請求の範囲から除外されるという

前提があるのかどうかが問題となる。この点で、本判決はこれを認めなかっ

たことになる。

　次に、では、同効がどのような場合に均等論の範囲から除外されるかにつ

いては、本判決は出願人が「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成

が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請
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求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」という条件を示

している。

⑦本判決が示した問題の所在

ⅰ　均等判断時の問題

　上述のように、本判決は、第5要件についてはとりたてて目新しい条件を

示したわけではない。問題は、最高裁が均等論と同効の問題に対して判断を

示さなければならなかったところにある。このことは、日本におけるいわゆ

るクレームの拡張解釈というものが出願時判断なのか侵害時判断なのかとい

う点で長らく議論されてきたことが未だに実は解決されていないことを示し

ているのである。

　均等論の判断時は侵害時であるとされているが、第１要件と第２要件及び

第３要件の関係が整理されていないことで、クレームという出願時に作成終

了しているはずのものの解釈と被疑侵害対象との比較という出願後に判断せ

ざるを得ないもの、すなわち侵害時を基準とするものが明確に区別されてい

ないため、判断時に出願人や当業者と言う言葉が混乱要因として出現するこ

とになるのである。

ⅱ　第5要件の性質（本質論、公知技術、審査経過、出願人の主観との関係）3

　審査経過禁反言の性質について、日本では信義則ととらえる説が多数説で

ある。このことは、日本においては、審査経過禁反言が禁反言と同種のも

のとして理解されてきたことに由来する4。しかしながら、米国における審査

3　 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（4・完）」法協
126巻10号（2009）2015－2017頁を再掲。
4　 高林龍「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」曹時53巻3号（2001）19頁、重
富貴光「特許権侵害訴訟と禁反言（2・完）」NBL782号（2004）63頁、愛知靖之「審査
経過禁反言の理論的根拠と判断枠組み（2）～（4）」法叢155巻6号（2004）1頁、156巻1号（2005）
37頁、156巻2号（2005）112頁、157巻1号（2006）20頁参照。
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経過禁反言は、いわゆる英米法上の禁反言と異なり、被告の主観には影響を

受けず、特許性に関する事項のみが問題となる特許法独自の法理とされてい

る5。この点、米国においては、審査経過禁反言とは別に衡平法的禁反言が存

在しており、特許事件においても適用される。衡平法的禁反言が認められる

のは、たとえば次の場合である6。①特許権者が被疑侵害者に（言葉、行為、

もしくは不作為によって）特許権者が侵害の訴を起こさないことを伝えたこ

と、②被疑侵害者がその連絡を信頼しあてにしたこと、③被疑侵害者がもし

今になって特許権者が侵害を追求するのであれば、本質的にそれまで認識し

ていたことを覆すことになるということを証明すること。このように、衡平

法的禁反言は、非常に厳格な要件の下に適用される。英米法の下ではしたが

って、審査経過禁反言が日本におけるように曖昧な理由付けで適用されるこ

とはない。

　日本の裁判所が特許との関係で禁反言の語を使用するようになったのはそ

れほど古いことではない。日本における審査経過禁反言は、戦後、米国の影

響が大きくなり、十分に米国における判例が紹介されたころから適用される

ようになった法理である。それではなぜ、日本における同法理の性質は米国

とは正反対のものとなってしまったのであろうか。

　米国では、審査経過が内在的証拠としてクレーム解釈の原則的参酌資料と

される。このようにして利用される資料がその後均等論の検討段階で再度利

5　 Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 122 S. Ct. 1831, 152 L. 
Ed. 944, 62 USPQ2d 1705 (2002).
6　 B.Braun Medical Inc., v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1425, 43 USPQ2d 1896 (Fed. 

Cir. 1997)(“Equitable estoppel, which bars a patentee from receiving relief, consists of three 
elements: (i)the patentee must communicate to the accused infringer (by words, conduct or 
silence) that the patentee will not pursue an infringement claim; (ii)the accused infringer must 
rely on that communication; and (iii)the accused infringer must establish that it would be 
materially prejudiced if the patentee is now permitted to proceed with the infringement claim. 
(citing A.C.Aukerman Co. v. R.L. Chaides Const. Co., 960 F.2d 1020, 1041-1043, 22 USPQ2d 
1321, 1335-37 (Fed. Cir. 1992)(in banc)).
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用され均等論を制限する効果を与えられることを審査経過禁反言という。米

国においては19世紀からすでに審査経過禁反言は適用されてきた。しかしな

がらGraver Tank判決7は均等論を衡平法的性質のものと位置づけ、これを権

利者に与えたため、これに対抗する衡平法的武器としての包袋禁反言（後に

審査経過禁反言へと発展）を被疑侵害者側にも認めた。その後、米国におい

ては、連邦巡回区設立後、均等論自体が衡平法的性質を否定され、権利範囲

解釈において原則としてクレームの文言解釈とともに判断されることとされ

た8。このため、これに対抗する法理である審査経過禁反言も衡平法的性質と

しておく必要はなくなった。

　日本に審査経過禁反言（当時は包袋禁反言と呼ばれていた。）が伝えられ

たのは、それが衡平法的性質を有していた時代であり、そのため、日本では

信義則的性質を有するものとして理解された。そして、日本においては米国

で起こったその後の判例の変化は考慮されなかったのである。

　日本において米国におけるような変化が生じなかった理由としては、ドイ

ツの影響も加わる。戦前及び戦後まもなくの日本における包袋禁反言の議論

に対しては、ドイツにおける特許保護範囲の制限・放棄の議論が影響を与え

てきた。ドイツにおける特許保護範囲の制限・放棄は、ドイツ特有の保護範

囲確定方法の発展が作り出したものである。ドイツでは、歴史的経緯から、

特許の技術的範囲を確定する資料として審査経過を参酌することは許されて

こなかった9。そのため、技術的範囲という特許の客観的範囲を判断するので

7　 Graver Tank Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605 (1950).
8　 大友信秀「特許クレーム解釈における均等論の位置づけ及びその役割（2）」法協126巻
8号（2009）1630－1631頁参照。
9　 ドイツにおける歴史的経緯の詳細については、大友・前掲注8、1652－1699頁参照。
また、米国と同じ英米法国に位置づけられる英国には審査経過禁反言は存在しない。
その理由は、英国が明文で特許範囲の判断における審査経過の参酌を禁じてきたこと
（1883年法9条5項、1907年法68条参照。See also, THORNTON ON PATNETS (1910) at 151）
にある。
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はなく、審査段階での出願人の主観の問題として、特許の保護範囲を制限す

る法理が必要とされ、これが特許保護範囲の制限・放棄という法理となった

のである。このようなドイツにおける経緯を考慮すると、審査経過を参酌す

ることが許されている日本において、あえて審査経過禁反言を信義則もしく

はそれに類する出願人の問題とする必要はなく、とりわけ、審査経過書類と

関係する法理としながら、一般的禁反言の一類型として審査経過禁反言を説

明することは比較法的にも論理的ではない10。

（未完）

10　審査経過禁反言（包袋禁反言）が一般の民事訴訟法原則としての禁反言と「無視し得
ない差異」を有することはすでに田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反
言の法理」同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）231－232頁でも指摘されているが、
そのような重大な問題がこれまで放置されてきたこと（性質の異なる審査経過禁反言と
一般民事法理である禁反言が同種とされたままになってきたこと）は、審査経過禁反言
に対して影響を与えてきた米国及びドイツにおける問題が十分に分析されてこなかった
ことに由来することは本稿が示した通りである。


