
フィリップス事件を端緒として，日本から見

た米国のクレーム解釈を再考する。特に，日本

企業が被告となった場合に留意するべき事項に

ついて，フィリップス事件から改めて気付かさ

れるものがある。

クレーム解釈についての日米の違いとして従

来から明らかなのは，先行例の扱いである。特

に，審査経過において検討されていない先行技

1．1 日本での解釈との違いとキルビー最判

1 ．従来の明らかな日米の違い
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術である。

日本では，特にキルビー最判（最判平成12年

４月11日）以前は侵害訴訟での無効判断が基本

的に出来なかったことから，クレーム解釈にお

いて先行技術を考慮するのが当然とされてき

た。それも，審査経過で検討されていたかどう

かで特に区別しないものだった。先行技術の考

慮は，クレーム解釈における重要事項である。

［牧野］１）は，「技術的範囲は特許発明の実質的

価値に即応するものとして定められるべき」と

して，「先行技術に対して有する前進の幅を考

察し」て技術的範囲を定めることが必要とする。

［高林１］２）115頁は，「出願時における当該特許

発明の周辺技術を参照すること」は，「特許請

求の範囲の記載文言の意味を解釈する前提とも

いうべき，重要な資料である。」とする。

被告主張の先行技術をカバーしないようにク

レームを解釈するのは或る意味で当然視され

る。クレームの文言にまさに該当してしまう先

行例が存在するという場合には，限定解釈の端

緒となるような文言の存否に拘わらず（たとえ

そうしたものが無くても），明細書の実施例に

限定するという「解釈」をとることで，とにか

く非侵害で請求棄却としてしまう，ということ

すら行われた。

米国でも，複数の解釈が可能な場合には，特

許を有効とする（無効としない）ものを選択す

る。しかし，それはあくまでも複数の解釈が可

能である（ambiguous）ことが前提となる（こ

れはフィリップス事件大法廷判決（第IV章Ｂ）

で改めて確認された）。このため，日本と比べ

ると実際的にはかなりの相違がある。先行技術

を避けるべくクレーム文言よりも狭く解釈する

ということはなされず，あくまでもクレーム文

言のあり得る意味の中からの選択についてだ

け，先行技術が問題となるものであり，クレー

ム文言の意義が極めて重い。クレーム文言が先

行技術と衝突するなら，あくまでも特許は無効

とされる（たとえば Rhine v. Casio, Inc.

（Fed.Cir. 6 July 1999）は，先行技術を避ける

解釈で非侵害とした地裁判決を特許を無効かど

うか自体を判断するべきとして破棄した（趣旨

としては無効とする方向に見える），［小林］３）

参照）。先行技術を大いに考慮する日本での解

釈とはかなり違う。

日本でのこの解釈方法は，侵害訴訟では特許

無効判断が無かったこと，しかも公知技術の抗

弁を認めるのが必ずしも一般的ではなかったこ

と，が積極的な理由となっていた（［大渕］４）が

こうした観点での比較法的考察をしている。ま

た［中山］５）383頁が技術的範囲について「出願

当時の技術水準」を考慮するとしつつ，それを

専ら公知技術の抗弁の項で扱うことでもこの関

係はよく分かる）。これらの対抗主張が出来な

いなら，実質的に特許が無効であるべきだと認

定した場合の対処は，非侵害というほかないこ

とになる。キルビー最判によりこの状況は全面

的に変わった。こうした形で非侵害とすること

は，“必要”ではなくなったはずである。

しかしなお，日本では，非侵害とする選択肢

が積極的に否定されているわけではない（この

結果，扱い方に幅が生じていることについて

［拙稿１］６）参照）。また否定する理由もない。

従前の実務が存在したことは事実であり，その

必要性は無くなっても，選択肢としての意味が

あり得る。これが働くべき場合として，明細書

全体としては特許に値する開示がある場合で，

クレームは表面上かなり広くて開示自体とは違

うものまでをカバーする可能性がある場合が考

えられる。

この点で，米国実務とは一定の違いがある。

フィリップス事件は，内部証拠でない先行例を

考慮に入れないのを当然のこととしており，改

めて相違を考える端緒となる。

1．2 本稿のテーマ
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さらに，フィリップス事件の事案についての

結論を見ると，実はそれ以上の相違があるよう

にも理解される。理解の仕方にもよるが，言っ

ていることとやっていることが違うのではない

か，とも思われる。事案についての結論を重視

すると，日米の違いはかなり大きいと見ること

になる。

こうした日米での相違を検討すること，そこ

から米国で侵害を主張された場合の対処法の考

え方を考察すること，これらが本稿のテーマで

ある。

事案は，プレハブの刑務所建物のためのパネ

ルの発明を内容とするUSP 4,677,798の侵害が

主張された事件である（他にトレードシークレ

ット不正使用も主張されたが時効で排斥され

た）。明細書に開示されたパネルは，表面と裏

面の板の間に斜めに「バッフル」が入っていて，

表面の板を貫通した弾丸などがあってもこのバ

ッフルによって逸らされる旨が説明されている。

被告のパネルでは，「バッフル」に当たると

2．1 事案および争点と経過

2 ．フィリップス事件（Phillips v.
AWH Corp.（Fed.Cir. 12 July
2005）（en banc））

主張された内部部材が，表面の板に垂直に付さ

れており，弾丸を逸らす働きを果たさないもの

だった。それ故にこれは「バッフル」に当たら

ず，非侵害，との反論がされた。問題となった

クレーム１中の要件は，「further means dis-

posed inside the shell for increasing its load

bearing capacity comprising internal steel

baffles extending inwardly from the steel

shell walls」である。この「baffles」に当たる

かどうかが争点となったのである。

地裁は，112条６項が適用されるとした上で，

798特許の文脈においては「バッフル」である

ためには斜めになっている必要があるとクレー

ム解釈した。原告はこの解釈では非侵害と認め，

略式判決が下された。

CAFCのパネル（Newman裁判官とLourie裁

判官による。Dyk裁判官が少数意見）では，

112条６項適用は否定されたが（「バッフル」と

して構造的に規定されているとして），結論的

には非侵害として地裁の非侵害判決が支持され

た。その後，大法廷で取り上げられ，多数のア

ミカス・ブリーフが提出された（［クローチ］７）

にまとめられており，また［須田］８）が紹介し

ている）。結論的には，「バッフル」は斜めのも

のに限定されないとして，地裁判決は破棄され

事件は差戻しとなった。
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フィリップス事件大法廷判決（解説として

［竹中１］９）［岩瀬］10）［豊栖］11），訳文は［井上］］12））

の前半（第Ⅲ章まで）では，抽象的な議論とし

て，クレーム解釈がいかになされるべきかが説

明されている。

原告側が論拠としたのが，テキサス・デジタ

ル事件（Texas Digital Systems, Inc. v.

Telegenix, Inc.（Fed.Cir. 16 Oct. 2002））であ

る。この裁判例では，出願当時の客観的な認識

を示すものとして，辞書をクレーム解釈におい

て重視する旨が説かれている（もっとも，同事

件の判旨は全体としては内部証拠を考慮すると

もしており，また事案の処理としてもこの裁判

例自体はそれ程に極端な辞書重視説ではない。

順番として辞書が先に検討されるという意味と

しても，［朝比奈］13）に説明されているのと同様

な常識的な話のようにも見える）。原告はこれ

に依拠して，「バッフル」についての辞書の定

義をあげて，被告のものもこの定義に合致する

と論じた。

この議論は，日本とは争点のレベルがずれて

いる。先行技術に基づく限定解釈（審査で非検

討の先行技術を回避するだけの限定解釈）をし

ないのは当然として（この点はその後で明言も

されている），さらに，辞書をどれだけ重視す

るか，また明細書にどれだけ重きを置くのか，

といった議論がなされている。

抽象的な議論としては，辞書優先説は否定さ

れ，内部証拠説が支持された。この限りでは，

狭くなるはずの結論である（たとえば［グレイ

ブズ］14）がそう説明している）。これなら，日本

から見ても不思議な解釈法ではない。従来の日

本の解釈（審査段階で検討されていない先行技

術を考慮するもの）とは明らかに違いがあるが，

キルビー最判後においてはこれは変わってきて

いることを前提とすれば，そのキルビー最判後

2．2 抽 象 論
の日本の解釈法と比べるなら，ここで抽象的に

説かれている方法論は基本的に同じであり得る。

しかし，事案についての結論に注目すると，

この抽象論をそのままに受け入れることは疑問

である。ここが問題だと思われる。

本件特許の開示内容は，刑務所の壁に使うプ

レハブモジュールで，表と裏の板の間に斜めに

「バッフル」が入っていて，板を貫通した弾丸

があっても「バッフル」によって逸らされる，

というものである。問題となったのは，クレー

ム中の「バッフル」の解釈であり，被告物件の

内部部材がこれに該当するかが主要争点であ

る。被告の部材は，表面に対して垂直に入って

いる。このため，表面の板を貫通した弾丸に対

して，この垂直部材は障害にはならない。敢え

て言うなら，斜めに入射した弾丸がここに当た

ることもあり得るかも知れないが，それで逸ら

せるとの働きが実際的に意味があるとは思えな

い。判決もまた，その様な働きを指摘してはい

ない。

それでも大法廷の結論は，これも「バッフル」

であり得るというのである。確かに，角度が規

定されてはいないから，その意味では非該当と

は限らない。また，請求項２が請求項１に従属

して角度を規定しているので，それと対比する

と，請求項１では垂直部材でも該当し得るとい

うのもあり得る理解ではある。さらに，物とし

てのこの部材は，弾丸に対する「バッフル」と

しての機能以外の機能も有する。表と裏の板材

を支える働きを有するもので，その点では被告

の垂直部材も同様の支える機能を果たす。

しかし，それにしても，弾丸を逸らすという

ここでの「バッフル」としての働きは無いので

ある。「バッフル」と規定している意味を果た

さないのに，それでも該当するというのが大法

廷の結論であり，これは，この用語を相当に抽

2．3 事案の結論
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象的に考えて初めて認められ得る考えである。

辞書優先説を否定したはずなのに，結論を見る

とそれとどう違うのか疑問である。パネルでは

“内部証拠説だから非侵害”だったところ，そ

こが争点でそれについて内部証拠説だというの

に，侵害があり得るというのである。

Lourie裁判官は少数意見で，抽象論（＝第Ⅲ

章まで）には賛成しながら，事案におけるクレ

ーム解釈（「バッフル」の解釈と当てはめ＝第

IV章）ではパネルの結論もそれに従ったもの

だったとして，多数意見に反対している。もっ

ともな議論に見える。しかし少数意見に留まっ

ており（Newman裁判官が賛成しているだけ），

判決後の批評においても一般的に賛成されては

いないようである（［岩瀬］10）の紹介する議論な

ど参照）。これは，米国での内部証拠説が，一

般的にそういう実質内容のものだということを

意味するように思われる。

これを多少とも違って受けとめる理解として

は，本件での請求項２の存在を非常に重要視す

ることが考えられるが，そうなら，解釈法に決

着をつけるための事案としては不適切だったこ

とになるはずである。しかしそういう議論も見

当たらない。

日本からフィリップス事件を見ると，抽象論

については，キルビー最判以後の日本とはかな

り近いと感じさせられる。キルビー最判以後で

は日本でも内部証拠以外の先行技術をクレーム

解釈において見る意義は減少しており，辞書優

先説を否定する抽象論を見ると，日本と大差が

ないと理解されてくる。［設樂１］15）は，フィリ

ップス事件大法廷判決を「内部証拠を重視」す

るとしたものとして紹介した上で，こうした点

が日本と「全く同じ」とする。これは，判決の

抽象論を見る限り確かにそうも言えるものであ

り，実際にもそういう判決であるとして今後の

2．4 日本から見ると

実務が推移していく面もあるとは思われる。

また，辞書優先説を否定したところにフィリ

ップス事件の意義があるとすれば（実際，そこ

がこの事件の争点だったわけであるが），日本

企業にとって朗報であるというのが素直な見方

である（［岩瀬］10）がこうした理解を説明してい

る）。

しかし，事案についての結論に着目すると，

そうした見方には再考が必要である。

被告の垂直部材は，ここで言う「バッフル」

の働きを果たさない。それでも「バッフル」で

あり得るとした。確かに問題の請求項１では，

部材が斜めとの規定はないが，それにしても，

明細書全体から理解される発明の特質は，弾丸

を逸らせる働きにある。そういう意味での，弾

丸に対しての「バッフル」，とのクレーム中の

規定のはずである。それを無視した解釈を具体

的な事案処理では採用している。

日本の特許実務でなら，こうしたクレーム解

釈は考えにくいと思われる。抽象論としては日

米の議論はかなり接近しているが，少なくとも

事案によっては，その実際的な意味はかなり違

うこともある。そうした実例であると感じる。

あるいは，ここで争点となった“ここで言う

バッフル”に当たるかどうか，という問題は，

そもそも米国ではクレーム解釈（claim con-

struction）として解決のつくものではないの

かも知れない。辞書優先説を否定して内部証拠

説によるにしても，抽象的な“解釈”をするだ

けであり，そのレベルでは被告のものを除くの

は極めて難しい。これは，敢えて言えば“当て

はめ（application）”の問題であり，そのよう

に構成されなかったところが本件被告側の問題

点だったとも思われる。

仮に技術的範囲が広すぎるなら，特許は無効

とされるべきである。先行技術を包含してしま

2．5 無効になるべきか？
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う場合（すなわち非新規）はもちろん無効であ

るが，それに限られない。非新規でなくても自

明として無効となることがあるはずである。

本件の被告は，その種の議論をしてはいて，

その可能性もあるようには見える。もっとも，

これは推測であるが，先行技術にあるのは，ク

レームや被告装置と一定の相違はあるもので，

本件で侵害を認定しても，それで非新規とはな

らない状況と想像される。

そうした場合でもなお，クレームが無限定な

ら，侵害の点は認めて，無効で対処するべきな

のだろう。それでも結論は同じであり得るわけ

で，クレームの文字通りの広い解釈が本質的に

不当なわけではない。

しかし，不当な結論に至る場合もあるように

思えてならない。問題は，開示内容としてはそ

れなりに意味のある発明が説明されているが，

クレームは広すぎるという場合で，そのクレー

ムにそのまま該当する先行技術はない，という

場合である。

以上のように，外部証拠たる先行技術は考慮

2．6 “文字通り”が重要なクレーム解釈

されず，明細書の文脈は考慮されると言いつつ，

事案を見るとそれはかなり限定的，結局クレー

ム文言がとにかく重要，というのがフィリップ

ス事件大法廷判決だと理解される。これは日本

の実務とは少々違う。

この違いのために，米国で被告となった日本

企業が失敗することがあるのではないか。筆者

には，いささか古いが次の２件がそうした例だ

ったように思われてきた。ミノルタ（現コニカ

ミノルタ）とセガ・エンタープライゼス（現セ

ガ，ただし持株会社はセガサミーホールディン

グス）がそれぞれ米国で特許侵害で訴えられた

ケースである。

まず，1992年（トライアルは91年９月から）

のハネウェル v ミノルタ事件であるが，日本

企業が巨額（12.75百万ドル＝約166億円）の賠

償金を支払ったケースとして広く知られた

（［小倉１］16）［小倉２］17）［小倉３］18）が広汎な解

説をしている。筆者の事案理解は基本的にこれ

らに依拠している）。フィリップス事件を見た

上でこのケースを見直すと，日本の被告として

3 ．ハネウェル v ミノルタ
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注意するべき点に改めて気付かされる。

この事件では４件の特許が主張されたが，手

続きの途中で追加されたオガワ特許USP

Re29,299（オートフラッシュに関するもの）以

外の３件は，いずれもストーファー（Stauffer）

の発明で自動ピント合わせ（AF）についての

ものである。そのうちで侵害責任が認められた

ストーファーのUSP 3,875,401（73年出願，75

年成立）は，一眼レフカメラのAFに関するも

のである。３件のうちの他はUSP 4,002,899が

無効でUSP 3,860,935が非侵害，オガワ特許は

非無効で侵害だが損害額は401特許よりかなり

少額だった。本稿では専ら401特許について考

察する。401特許明細書は，おおむね次のよう

な仕組みでのAFを開示している。

一眼レフの撮影レンズを２つの領域に分けて

（瞳分割），それぞれを通過した光をフィルム面

位置で別々に検知する。前半の実施例ではこの

分割のためにレンズに偏光板を付するようにな

っているが，それに限定されないとして，後半

ではプリズムなどを使う例が説明されている。

これは，一眼レフの一般的なファインダースク

リーンにおける，マット面の中心部のスプリッ

トイメージを作り出すプリズム（ウェッジプリ

ズム）と基本的に同様のものと理解される。

それぞれの領域の光を担当する検知器には，

複数の光検知素子が備えられている。明細書の

冒頭では，これにより，物理的にスキャンする

必要が無いところが発明内容であるように説明

されている。そして，対応する場所の素子の検

知した光強度に応じた電気信号の差（他方領域

の対応素子との差）を取り，その絶対値を合算

する回路が設けられている。これを最小にする

ように動作することで，ピントを合わせる。

ミノルタの一眼レフカメラ（MAXXUM

7000，日本名はα-7000）では，レンズを２つ

3．1 違いはある

の領域に分けるのは同じだが，個々の素子の信

号の差をいきなり取ることはしない。領域の間

で，明るさの分布の位置を比較する。合焦位置

ではこれが合致するが，前ピンと後ピンとでは

反対方向にずれる。このずれに応じてピント合

わせ動作をする。［小倉１］16）240頁左は，「瞳分

割された左右像の間隔を，固体撮像素子を一種

の物差しとして計る」と説明している。いわゆ

る位相差検出方式である（これは，明るさの分

布を波と見立てて，その位相を比較する，とい

う趣旨の命名だと理解される）。

本件明細書とミノルタとの共通点は，ピント

合わせの原理の点に留まる。そもそも，ピント

が合った状態というのは，対象物の一点から発

した光はレンズのどの領域を通過してきた光も

フィルム状の一点に収束する，というものであ

る。そうしてみれば，レンズを分割した場合に，

そのそれぞれを通過した光による像を合致させ

るというのは，ピントを合わせるということそ

のものである。

401特許では，ずれの方向と大きさが分から

ないのに対して，ミノルタ方式ならこれを検知

してそれに応じての合焦動作が出来る。実用的

な自動ピント合わせのためには，このような検

知が必須とも言われる。

401特許のクレーム１は以下の通りである

（［クボーチェック］19）に示された翻訳による）：

「被写体から光を単一の行路を経て受光する

よう配置されており，前記光を２つの部分に分

離して第１及び第２の像を形成する受光手段と，

前記第１と第２の像の強度分布を調整するた

めの調整手段と，

前記第１と第２の像の合焦状態に応じて変化

する前記第１と第２の像それぞれの強度分布を

検出し，前記第１と第２の像の強度分布の差を

表す差分信号を生成するそれぞれが複数の検出

3．2 クレームでの区別の可能性

1329知　財　管　理　Vol. 56 No. 9 2006

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



素子からなる第１と第２の検出手段と，

前記第１と第２の像の合焦状態を表す出力信

号を供給するための前記第１と第２の検出手段

に接続された手段，

とを備えた被写体像の焦点を合わせるための焦

点検出装置。」

問題は，「前記第１と第２の像の合焦状態に

応じて変化する前記第１と第２の像それぞれの

強度分布を検出し，前記第１と第２の像の強度

分布の差を表す差分信号を生成するそれぞれが

複数の検出素子からなる第１と第２の検出手

段」である。この「強度分布の差を表す差分信

号」は，明細書によれば（また上記の説明のと

おり），それぞれの素子についての段階で差を

取って作り出す。これとミノルタの方式とは異

なる。

しかしクレームでは，それぞれの素子の段階

で差を取ることまでを規定しているわけではな

い。そこまでの限定はない。「強度分布」など

との文言からは，ミノルタ方式でも十分にこれ

に該当すると読むことが可能である（むしろミ

ノルタ方式こそ当てはまるようにも見えるほど

だ）。現にトライアルではその様に認定された。

仮に技術的範囲に入るのであれば，ずれの方

向と大きさが分かるミノルタ方式は，改良発明

あるいは利用発明ということになる。

401特許について，トライアルでのミノルタ

の中心的な主張は特許無効であり，その主な根

拠はライツ特許 USP 3,529,528（66年本国（ド

イツ）出願，70年成立）である（［小倉２］17）の

特に（8）と（9）および［小倉３］18）202頁以下

を参照）。

ライツ特許は，やはりAFに関するもので，

基本内容としてはレンジファインダーの二重像

合致を自動判定する仕組みが開示されている。

特に，自動判定では対象物に周期的なところが

3．3 ライツ特許で無効に出来るか

あると間違って合焦と判断してしまうことがあ

るので，それを防ぐために，距離計を目視して

粗いピント合わせをして，その後に自動検出を

使う，という二段式の仕組みが開示されている。

その別実施形態として，一眼レフに対してそ

の撮影レンズを使う仕組みも開示されている。

撮影レンズを通過した光に対し，その領域を分

けて，それに対して同様の二重像合致を検出す

る旨が説明されまた図解されている（Fig.３）。

しかし，一眼レフでの瞳分割は，オマケのよ

うな形で言及されているだけで（［小倉３］18）203

頁も「おまけ」と言っている），詳細な説明が

無い。レンジファインダーの方は光学的な仕組

みが十分に理解できる図解があるが，一眼レフ
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の方は良く分からない。当たり前に出来るのだ

と言っているが，どうやるのかそう簡単には分

かりそうにない。しかも，この瞳分割の図解は

実際に，レンズないし凹面鏡が不足しており，

そのままでは機能しないものだった（レンズな

いし凹面鏡を加えて撮影レンズの像を結ばせな

ければ，瞳分割にならない）。また，先の二重

像合致の方の図解さえも，鏡の枚数ないし配置

が左右で揃っておらず，90度食い違った像を比

較することになってしまう不完全なものだった。

ライツ特許は，こうした不完全な先行例であ

るため，“それで401特許を無効に出来るか”と

考えると，問題がある。ハネウェルの主張は主

にそうしたものだった。陪審は特許を無効でな

いとしたが，その判断内容はこれに沿ったもの

だと思われる。

401特許の図面は，かなり模式的なものに過

ぎず，このままで製品に出来るようなものでは

ない。実際，出願当時の開発の水準は，実用化

には未だかなりの距離がある段階だったようで

ある。

しかし，この特許は単に思いつきだけのもの

ではなく，その後にハネウェルは一眼レフの

AF機構の実用化に成功している（この全体に

ついて［小倉２］17）の（5））。TCLモジュール

としてオリンパスなどに供給されて製品化され

た（「OM-30」など）。なお，一眼レフ用以外で

は，ハネウェルは「ビジトロニクス」という

AFモジュールを開発した。こちらの方が先行

した話で，この供給を受けたコニカが，1977年，

世界初のAFコンパクトカメラ「ジャスピンコ

ニカ」を発売した。

ただし，ハネウェルのTCLは，瞳分割とい

う意味では同じだが，微細なレンズ（フライ・

アイ・レンズ）を素子２つごとに設けて，それ

でレンズの領域を分ける効果をもたらすもの

で，401特許の明細書には見られない仕組みで

ある。言わば，微細レンズによって撮像レンズ

自体の像が検知素子上に結ぶような仕組みであ

る。

訴訟においても，ハネウェルはこれを401特

許の実施品とは主張していなかった模様であ

る。もっとも，ミノルタを侵害と主張するなら

これも実施品との主張があっても良さそうに思

えるのだが，詳細は筆者にはよく分からない。

一眼レフ用のAFとしては，リコーの1980年の

「XRリケノンAF50mmF2」が最初の製品とさ

れるが，これはセイコー製のセンサーを採用し

たオートフォーカスレンズで，撮影レンズとは

独立して距離測定を行うものだった（［中村］20））。

3．5 AF開発の歴史

3．4 ハネウェルのTCLモジュール
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撮影レンズを使ったAFとしては，旭光学の

「ペンタックスME-F」（1981年発売）が世界で

初めての商品化とされる（同前）。独自のコン

トラスト検出式AF機構を採用していた（［小倉

３］18）197頁）。ミノルタの本件カメラは，これ

らのカメラに時期的には遅れたが，カメラとし

ての完成度の点でもピント合わせの精度の点で

も画期的なものと言われる。「卓越したAF性能」

とされている（［中村］20））。

こうした歴史に目を向けると，皮肉な状況に

気付く。ハネウェルのAF開発は，コンパクト

カメラ用こそ，「ジャスピンコニカ」として世

界をリードして製品化に成功したが，一眼レフ

用（TTL）は違う。ところがミノルタ事件で

は，一眼レフ用の瞳分割の401特許が非無効で

侵害とされ，これに対してコンパクトカメラ用

（基本的で一眼レフ用もカバーすると主張され

た）の899特許の方は無効（ライツ特許による

と理解される）と認定されてしまったのである。

ライツ特許の前半は，像が90度食い違うとはい

え，相当程度に具体的に図示されているのが効

いたのであろう。被告としては，先行技術が重

要であることがよく分かる。

ミノルタとハネウェルの間では，ハネウェル

のTCL開発の段階から接触があった。それど

ころか，ミノルタ自身も，ハネウェルのTCL

モジュールを使ったカメラも「ミノルタX-600」

として製品化している（ただし，AFではなく

フォーカスエイドに留まる。［小倉１］16）239頁

右）。

そうした経緯が却って本件のような問題につ

ながったようである。すなわち，ミノルタの期

待するようにはハネウェルの開発が進められな

かったために，ミノルタは独自の開発をするこ

ととなり，そのために却って実施料を支払って

ライセンスを受けるとの選択肢をとらないとの

方向になったように見える（言ってみれば，

“独自開発したのだから，いまさら実施料は払

えない”といった経過になったように見える）。

また，ライツのAF開発も，528特許のアイデ

ィアだけに留まっていたものではない。AF一

眼レフの試作機がフォトキナに展示されるなど

した。これらについてミノルタへの技術導入も

あった。ただしこちらについても，528特許と

はかなり相違した仕組みである。

ライツ特許の開示は不完全としても，それに

しても，瞳分割で合焦を見出すという考えは，

ライツ特許明細書に出ているものではある。そ

うすると，この抽象的な考え自体を401特許が

独占するべき状況ではない，と考えられる。す

なわち，こうした状況からすれば，本件は非侵

害というべきである。そして，クレームの「差

分信号」を明細書に沿って理解するなら，これ

も十分にあり得るというのが，日本での感覚の

ように思う。

しかし，クレーム文言自体としては，上記の

ように，ミノルタ方式が除かれるというのは難

しい（さらに言うと，ライツ特許でも素子単位

での比較をしており，401特許が比較の仕方に

意義があるとは理解されないので，その意味で

も非侵害は難しい）。そうしてみると，米国特

許についての米国での侵害訴訟としては，非侵

害を主張して争うのはまず無理ということにな

る。フィリップス事件の実際の結論を見れば，

現在でも，明細書の内容を読み込むことでの非

侵害というのは難しいと思わされる。

米国でならむしろ，無効主張をこそ考える必

要がある。さらに言って，無効主張だけだとま

で考えるべきである。大局的判断としては，無

効主張を想定してそれが認められ得るかどうか

を考えなければならない。そういう意味では，

本件でのライツ特許はいかにも不完全で，難し

い状況ということになるのではないか。瞳分割

の方は，その肝心の部分のレンズないし凹面鏡

3．6 非侵害の可能性と米国流の解釈
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が欠けているのである。これは後知恵ではある

が，そんなことを考えてしまう。

無効でも決しておかしくない状況なのだとは

思われる。特に，ミノルタを侵害とするような，

「差分信号」の生成法について無限定な解釈を

とるなら（それが米国での解釈としては当然で

はあるが），ライツ特許で無効というのも考え

られる。しかしまた，ライツ特許の開示が不完

全であるがゆえに，401特許に一定の価値を認

める考えもあり得てしまう。

実際のトライアルで，ミノルタ側の401特許

に対する反論主張は，無効が主要だったように

は伝えられている。そもそも，製品化前の社内

検討において，侵害だが無効との判断だったと

される（［服部］21）がプリビレッジの関係の話と

してだがこれを説明している）。

しかし，後日の社長インタビューによると，

「抵触」の点を期待していたように見える（［田

嶋］22））。いわく，「～特許の内容がだれでも知

っているような常識的なもので，あまりに概念

的すぎるため，『特許に抵触しない』と考えて

いました」。このインタビュー以外でも，当時

の報道では，ミノルタはハネウェルとの“違い”

を殆ど専ら主張していたのが筆者の記憶であ

る。

これらの言葉は，無効と区別しての非侵害主

張というのを十分に意識してのものではないの

だろう。しかしそれでも，一定の認識を反映し

て「抵触しない」と言っているように思えてな

らない。

既に記したように，一定の相違があるのは事

実であり，日本流ならそれで非侵害となること

もそれなりに期待される。しかし米国流では，

侵害についてはクレーム文言および内部証拠が

決定的であり，本件では否定しがたい。したが

3．7 ミノルタ経営陣の判断への影響など
の問題

って，問題はそういう相違ではなく，専ら“ラ

イツ特許で無効と出来るか”である。果たして，

そういう問題の案件としてトライアルに臨むと

の判断をしていたのか。さらに，無効の点こそ

が生命線であると認識して，そのための準備

（ライツ特許を補強するための先行技術調査を

含む）がなされていたのか。

コイル v セガ事件では，セガのゲーム機に

対して，USP 3,900,886の侵害が主張された。

原告は，ロサンジェルス在住の個人発明家のコ

イル（Coyle）氏である。

コイル特許は，実際の音の信号を取り込んで

（マイクから，またはスピーカに供給される信

号を分岐して），それによってカラーテレビ信

号に相当するものを作り出す，という内容であ

4．1 技術的には明らかな相違

4 ．コイル v セガ
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る。NTSCのカラーテレビ方式に応じて，各色

差信号を色副搬送波に直角平衡変調したのと等

価な信号を発生するように位相変調を施す回路

などが開示されているが，結局のところ，実際

の音に応じてカラーテレビ画面の色が表示され

るというもので，それをインテリアに使うとい

うのが発明内容である。

セガのゲーム機は，ゲーム機一般と同じく，

実際の音声回路と色信号回路との間に特に関係

があるようなものではないし，低周波を特に利

用したものでもない（［長谷川］23）189頁の説明

はこの点では事実に反する）。そこで，クレー

ム中の要件の「音声信号応答手段（sonic sig-

nal responsive means）」を備えないとの非侵

害主張がなされた。この点の権利者側の主張は，

色信号発生回路の中に，スピーカから聞こえる

音とは無関係だが，音声信号が使われている，

という趣旨のものである。

確かに，この部分の信号には可聴域の周波数

成分が含まれてはいる。そもそも，NTSCでの

水平スキャンの周期は16.25k（走査線数525に

毎秒フレーム数30（厳密には29.97）を乗ずれ

ば16.25kとなる）Hz，フィールドレートおよ

びフレームレートはそれぞれ30および60で（こ

れらも厳密には29.97とその２倍），いずれも可

聴域にある。だから，仮に信号をスピーカに接

続したなら，音として聞こえるはずではある。

しかしそれはコイル氏の発明とは無関係という

ほかない。スピーカに接続したなら聞こえると

いう意味では，いかなる（映像）信号でも可聴

域の周波数成分が入っている限り聞くことは可

能なのであり，セガのゲーム機の信号もそうだ

というだけのことである。

ところがそれでも侵害とされてしまった。次

のような経過による。

4．2 「音声信号」の解釈についての決定
と侵害評決

トライアルに先立って，「音声信号」の解釈

について裁判官の判断が示された。1991年12月

５日の決定である（マークマン事件最判

（Markman v. Westview Instruments, Inc., 23

April 1996）以降，クレーム解釈が裁判官のな

す事であることが明確になったので，この種の

手続は更に一般的になった）。ここでは，次の

通りの解釈が示された：

「20ヘルツから20,000ヘルツの周波数分布を

有するオーディオまたはサウンドのシグナル

で，同じ範囲のビデオ・シグナルとオーバーラ

ップしていないもの。（audio or sound signal

with a frequency spectrum of 20 to 20,000

hertz which does not overlap with video sig-

nals of that same range.）」

この決定では「音声信号」の解釈だけが示さ

れ，それ以外の点はトライアルでの陪審の判断

にゆだねられた。翌1992年の３月にトライアル

がロサンジェルスで行われた。陪審の結論は，

侵害を認定しかつ故意侵害を認めるもので，損

害額の認定は33百万ドルだった。この評決の後，

５月，判決がくだされる前に両当事者は和解し

た。セガは43百万ドル（約57億円）を支払っ

た。

技術内容についての相違にもかかわらず，こ

のように侵害認定がされてしまった。これをど

う考えるか。

一つには，技術内容を理解して貰えなかった

ためと思われる。陪審員に，本件のような電子

技術についての理解を求めるのは，極めて難し

い。機械装置のように目で見て分かるものなら

まだしも，本件のようなものは説明がとにかく

困難である。そうすると，周辺事情の影響が大

きく働くもので，本件では，任天堂が先に相当

額を支払って和解していたことがセガにとって

は事態を困難にした。この事実の証拠を排除す

4．3 クレーム文言と解釈

1334 知　財　管　理　Vol. 56 No. 9 2006

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



る決定が下されてはいたが，実際には陪審員に

知られてしまった。

筆者は，事件の当時はこのような陪審制度に

対する批判ばかりを思っていたのであるが（筆

者は当時，セガの代理人を務めた事務所

（Brown&BainのPalo Alto Office（シリコンバ

レー））に勤務していた。なお，本稿の記述は

公開情報のみに基づいている），フィリップス

事件大法廷判決の後に再考して，多少考えを改

めた。クレームの字義だけで解釈しようとする

と，こういうことにもなりかねない，というこ

とに改めて注意させられたのである（それでも，

［拙稿２］24）で記したように陪審が判断すること

の問題性があり特に複雑な主張は難点があると

は考えている。また陪審訴訟における日本企業

の不利については［ムーア］25）参照）。

本件クレームでは「音声信号（sonic signal）」

と言っているだけで，スピーカやマイクとの接

続などは規定されていない。そして決定におい

ても，とにかく可聴域の周波数分布が求められ

ているだけで，それ以外には，区別するという

点では趣旨の必ずしも明らかでない要件（ビデ

オ・シグナルとオーバーラップしていない，と

の要件）があるだけである。これに文字通りに

従おうとすると，セガの信号も聞こえるもので

はある以上は，該当するという結論にもなる。

こうしてみると，むしろ無効を考えるべきと

も思われてくる。実際，セガも無効主張もして

はいたが，しかし重点を置いていたわけではな

いように見える。

しかし，無効というのはかなり難しい事案で

ある。

本件決定での定義では，「ビデオ・シグナル

とオーバーラップしていない」としている。こ

のために，普通のカラーテレビカメラ（もちろ

んコイル氏の出願前から存在している）の出力

4．4 無効は難しい

はクレームに該当しないことになる。ここが，

なんというか，実に巧妙なところである。

セガのゲーム機の信号は，音そのものとの関

係はない点においてテレビカメラとまったく同

じである。しかし，ゲーム機の信号は電子回路

で作り出されたものであり，実際の物体の映像

とも無関係であるために，「ビデオ・シグナル」

と積極的に言えるわけではない。一種のニュー

トラルな信号であるから，実に困ったことに，

本件決定のような禅問答的な定義には，該当す

るとの議論も出来てしまう。

侵害は肯定され得るのに，このようにして先

行技術とは違いはあるので，非新規とは言えな

い。それでは自明かというと，開示内容自体は

必ずしも当たり前というわけではない。マイク

等からの信号で色を制御してインテリアに使え

るという装置は，従前知られていたわけではな

いのである。

また，本件特許については1985年に再審査が

されており，補正等無しで改めて特許が認めら

れていた。

こういうわけで，無効とするのはいかにも難

しそうなのである。

筆者には，この事案が特許無効でなくかつ侵

害というのは，適切な結論だとは到底思われな

い。しかし，米国の解釈手法では，そうなって

しまいかねないもののように思われる（単に陪

審の無理解のためあるいはトライアル担当者の

不十分のためというだけではなく）。その意味

では，上記のように難しいとは思われるものの，

セガのゲーム機を侵害という解釈を採るなら，

無効とされるべきものなのだろう。

ミノルタ事件とセガ事件はいずれも，クレー

5．1 非侵害はクレーム文言だけで議論で
きるのでないとリスキー

5 ．考　　察

1335知　財　管　理　Vol. 56 No. 9 2006

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



ムの文言だけでは非侵害と言うのが難しい事案

だった。その点が被告の敗訴につながったもの

と見える。また，クレーム文言重視の程度につ

いての認識に関して，日本企業としては反省材

料があるように見える。

そして，フィリップス事件大法廷判決（その

事案についての結論）を見ると，米国のクレー

ム解釈におけるこうした特徴は，現在も何ら変

わっていないと思わされる。すなわち，非侵害

はクレーム文言だけで議論できるのでないとリ

スキーである。「内部証拠重視」といっても，

クレーム文言自体で導かれ得る限定よりもさら

に狭く解釈することは無いのである。日本での

解釈は，たとえば［永野］26）127頁以下がまとめ

ているように，この点を必ずしも拘らない。筆

者は率直に言って，こうした論説を見るとその

方が望ましいように思うのだが，米国での解釈

手法は明らかに違う。

もっとも米国でも，特に近時の裁判例では，

案外にクレーム要件を限定的に解釈して非侵害

としたものも見られる（まるで，かつて米国か

ら批判を浴びた日本の先行例のある場合の実施

例限定解釈のように）。Microsoft Corp. v.

Multi-Tech Systems, Inc.（Fed.Cir. 3 Feb 2004）

はその典型例である（クレーム中では「multi-

plexing」「transmitting」「receiving」「demul-

tiplexing」等としているだけなのに，point-to-

point 接続によるものと限定的に解釈し，普通

のパケット通信の場合を非侵害とした。なおこ

の事件は，他の特許についての主張を取り上げ

てよいかという点が特に問題となったものでは

ある。［河野］27）参照）。また，フィリップス事

件大法廷判決の抽象論に従って，要件を明細書

に沿って限定的に解釈することで非侵害とした

裁判例も既に見られる。

しかし，こうした例は，その点での先行技術

との区別を明細書中で議論しているなど，狭く

解釈する根拠がそれなりに明白な場合が典型的

である。そうまでは言えない場合については，

クレーム文言通り，という解釈をもやはり考え

ておかなければならないだろう。フィリップス

事件の事案がその例である。

米国での侵害の問題というと，すぐに均等侵

害の説明になることが少なくない。現に例えば

［小倉１］16）や［小倉３］18）は，ミノルタ事件は

均等侵害を認めた事案でもないのに（しかもそ

の旨の説明もしており均等侵害だったと誤解し

たわけでは決してないのに），まずこれを説明

する。

確かに均等侵害も問題である。住友電工のネ

ガティブドープの光ファイバーが均等侵害とさ

れた事例のように（Corning Glass Works v.

Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 9

USPQ2d 1962（Fed.Cir. 1989）），クレーム文言

を回避しているものが侵害とされてしまうの

は，脅威である。

しかし，そう頻繁に認められるものではない。

特に近時は，審査経過に基づく禁反言で均等主

張が認められない場合が多くなった。ワーナー

ジェンキンソン事件（Warner Jenkinson Co.,

Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 3 March

1997）およびフェスト事件（Festo Corp. v.

Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.,

28 May 2002）の両最判により，多くの特許に

ついて均等侵害の可能性がそもそも否定される

ようになった（［設樂２］28）参照）。

むしろ，従来から現実的により重大な問題だ

ったのは，広い（広すぎる）クレームと，それ

を文字通りに（だけ）解釈する解釈手法の方で

あるように思われる。そして，そうした解釈手

法がフィリップス事件大法廷判決の事案処理に

よって再確認された（そういう面がある）。

均等侵害の場合には，もちろん，総合的判断

がされる。無効判断の出てくる幕がないから当

5．2 均等侵害との関係ないし比較
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然のことであるが，審査中での検討の有無にか

かわらず，先行技術との関係は重要である。そ

うした意味で，文言侵害判断においてはクレー

ム文言通り，均等侵害判断においては総合判断，

という役割分担がされていると理解できる。

クレーム文言そのままに解釈する，というの

は，クレームに機能的要素（means plus func-

tion element）があって112条６項が適用され

る場合には違う。112条６項の場合は，表面上

のクレーム文言に該当するだけでは足らず，開

示されたものと同じまたは等価（equivalent）

であって初めて充足となる。これは，条文によ

ってそう定められているからである。この場合

には，そうした充足による侵害が「文言侵害」

とされる。

日本では，これに相当する条文は無いにもか

かわらず，相当の限定的な解釈がなされる（こ

とがある）。実際，［小泉］29）が検討するように，

日本でのクレーム解釈は米国での112条６項と

の比較が可能なものである（少なくとも可能な

場合がある）。

こうした比較検討には，実際的な意味がある

が（それが現実であるから），米国のそれは112

条６項が特に適用される場合のことであること

を無視するべきではない。むしろ，それが無い

場合こそが原則なのである。特に本稿の視点か

らは，112条６項が適用されない場合について，

日本とは違うことになるのではないか（＝文言

を満たしさえすれば充足とされ，しかもそれが

酷く形式的で無限定），という観察をすること

になる。

問題となるのは，機能的表現ではないが広す

ぎるクレームないしクレーム要素である。「バ

ッフル」も「音声信号」もこれにあたる。フィ

リップス事件もそうであるが，構造的に記述さ

れているとして112条６項適用を否定すること

5．3 112条６項との関係

が近時かなり簡単に認められていることがこの

問題を助長する。日本でならこうした要件につ

いても詳細な説明を考慮して限定的な解釈をす

ることが考えられるが（それも許される「参酌」

だと理解されると思われる），米国では，112条

６項適用が否定された場合には，極めて無限定

な解釈ないし当てはめが採られてしまう。

“クレーム文言の通り”での広い解釈に対し

ては，審査段階での主張に基づいて限定的な解

釈がされるべきとして修正がなされることも考

えられる。しかし，これが強くは働かないとい

うのが本稿の指摘である。

審査経過の意義という中でも，文言解釈の関

係でのそれは，クレーム解釈における内部証拠

たる審査経過の考慮にほかならない（［チザム］30）

§18.03［2］［d］参照，エストッペルとは「dis-

tinct」とされる）。敢えて禁反言と呼ぶ必然性

は小さい。［大野］31）の注（5）が，均等を否定

する場面こそ禁反言と呼ぶことを適格に説いて

いる。［三枝］32）も，「審査経過禁反言」（prose-

cution history estoppel）を専ら均等侵害の関

係で論じている。これに対して日本では，侵害

訴訟での無効判断の代わりとしての縮小解釈を

背景として，審査段階でもクレーム文言によら

ない縮小主張があり得る結果，［青柳］33）や［田

村］34）等の言うような独自の禁反言の意味もあ

るのかも知れない（次項で検討する）。

米国では，審査経過に基づいて狭く解釈する

には，クレーム自体に限定的な解釈の根拠が存

在することが前提となる。クレーム自体に審査

中の主張に沿って狭く解釈できる文言を有して

いる場合にこそ働く。既に記したようにフィリ

ップス事件大法廷判決（第IV章Ｂ）は有効性

を維持するための解釈もクレームが多義的であ

って初めてあり得るとしており，そこではこれ

も当然の前提となっている。

5．4 禁反言との関係
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そうした文言がある場合には，その様に解釈

されるが，無い場合は違う。そもそも審査にお

いて，無いのに狭いとの主張を認めることは無

い理屈であり，仮にそうなっているなら（実際，

見過ごす例はある），それは審査中の主張が間

違っていたわけで（仮に本当にそうした限定が

特許性のために必要なのであれば），特許は無

効とされることになる（有効性についてと侵害

の成否の両方で同じ解釈が取られるもので，そ

れによって（必要なら）無効とされるから審査

経過禁反言の意義はその限りでは存在しないと

も言える）。

こうした場合に，クレーム文言によらない限

定的な解釈を採用することは，普通はなされな

い。すなわち，こうした意味で，審査経過が独

自の意義を発揮することは基本的には無い。

たとえば，［高林２］35）524頁（９頁）が取り

上げているスペクトラム事件（Spectrum Int’l,

Inc. v. Sterilite Co.（Fed.Cir. 9 Dec. 1998），分

別収集箱で積み重ねて置いた際に前面に投入口

が開いた状態になるものの発明（ U S P

4,971,202）の事案）では，被告装置の，底サイ

ドが前面壁に繋がるのが中央部材のトップにお

いてである構造を非侵害と判断するに際して，

審査経過での主張に言及してその判断根拠の一

つとしている。しかしこの件では，クレーム自

体が構造を規定する文言を有しているのであ

り，非侵害の結論はこれの自然な解釈である

（［高林２］35）もそういう事例として紹介してい

る）。

［青柳］33）や［田村］34）［吉田１］36）が，日本で

の「縮小解釈」や禁反言の独自の意義について

論じるが（もっとも，これらの説くところでは

かつての日本では「禁反言」に批判的な議論が

優勢だったようでもあり，単純には言えない

が），米国でのクレーム解釈においては，（112

条６項の場合を別にして）文言より積極的に狭

く解釈するということは考えにくい。なお，こ

ういう意味では，クレームごとでの技術的範囲

は厳しく予め決まっているわけだが，しかし特

許全体としては，多項制の活用と無効判断によ

り後になって技術的範囲が変化するものではあ

る（［拙稿３］37）参照）。

以上のように，米国において審査経過が働く

のは，クレームが多義的な場合の参酌と，均等

侵害を認めることでの実質的な拡張に対する制

限である。いずれにしても，文言以上に狭める

ことは，少なくとも理論的には想定されない。

また侵害訴訟でその必要があるような場合には

むしろ無効とされる。しかも，フィリップス事

件等に見るように，クレーム文言を取り上げる

に付いても妙に表面的で結果として極めて広く

なることがある，というのが本稿の指摘である。

日本では，審査経過に基づいて，文言以上に狭

く解釈することもあるように見える。［青柳］33）

５頁は，均等の制限を検討した後にそれとは別

の話として，さらに多義的な場合と「峻別」し

て，それが当然に存在するものとして検討して

いる。

［青柳］33）５頁の説明する裁判例（大阪地判昭

和55年２月29日など）の事案のように，審査段

階で狭い範囲が主張されてそれを前提として特

許が成立している場合を考えよう。そうした場

合には，侵害訴訟においても，その“範囲”を

採用することで侵害を否定することは合理的な

話ではある（ただし，わざわざそれを「file

wrapper estoppel」と呼ぶのは疑問である。米

国では，均等で実質的に広げることの否定をこ

う言うのであり，そもそもここでのように狭め

るということを原則としてはしない）。特に，

無効判断が出来ないことを前提とすると，なお

さらもっともである。

しかし，そうした侵害訴訟での扱いが存在す

ることが，審査段階で同種の主張がなされた場

5．5 日本での循環構造
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合の扱いに影響を与えているのではなかろう

か。後の侵害訴訟でその様に扱われるのであれ

ば，審査段階でも，狭い範囲の主張を排斥して

拒絶するよりも，それを受け入れて特許を認め

る方が合理的ということになる，という考察で

ある。その結果，ますます，そう扱われるべき

特許が生み出されることになる。

リパーゼ事件最判（最判平成３年３月８日）

は，審査段階でのこのような主張を認めなかっ

た。同最判が狭く解することを拒否したのは，

審査段階のクレームの扱いとしてまったく合理

的ではある（限定したいならクレーム文言をそ

う修正すべきものである）。これを尊重するな

ら，審査段階で狭い範囲が主張されても，審査

官はそれを前提とするべきではない。したがっ

て，上記のような「それを前提として特許が成

立している場合」というのは現れない。

しかし，リパーゼ事件最判がどこまで尊重さ

れているかは疑わしい。違う考えの出願人に対

して拒絶できるかと考えると，難しいものがあ

る。［吉藤］38）491頁の注５が説くように（［吉田

１］36）注８もこれに言及する），「大目にみるこ

とが稀ではない」というのももっともである。

こうなるについては，その背景として，キル

ビー最判以前の実務が意味を有している。先行

例の存在による事案処理の必要があってのこと

ではあるが，クレーム文言によらずに狭く解釈

する場合が現にあることが，上記のような循環

構造が成立するきっかけになっていたと思われ

る。

今後の方向としては，日本でもクレーム文言

をもっと重視するように（＝文言を離れて限定

することの無いように）なっていくのであろう

（なお，それでプロパテントになると限るわけ

ではない，無効とされることもある）。しかし，

少なくとも筆者の感覚では，フィリップス事件

大法廷判決の事案における結論のようにまで，

“そこでのその要件の意味”を無視するように

なるべきではないと思われるし，現にそんなこ

とにはならないと考えている。

禁反言が特にそう呼ばれるのは，均等侵害を

否定する文脈においてである。近時これは非常

に働く機会の多いものとなっている（既述のよ

うに２件の最判などの結果として）。これにつ

いての詳細は本稿の範囲を超えるが，筆者の理

解を簡単に記しておく。

原理的な話として，ここでは日米を区別しな

いで要旨のみを簡単に記す。実際，この問題に

ついては，日本でも米国でも，それぞれ議論に

かなりの幅があり，日米間での差異を見るよう

な状況にはない。米国の最判はそれ自体，それ

までのCAFC実務を覆すものだったし，議論と

してはますます幅がある。［ハーバード］39）のよ

うに特許選別のために更に強化するべきとの議

論もあれば，［トーマス］40）のように全部無くす

ことを提言するものもある（［潮海］41）参照。た

だし，禁反言の働きについて批判的な点は傾聴

に値するも疑問を感じる）。

文言侵害について内部証拠を考慮すべきこと

は（それがどの程度の範囲であり得るかの問題

はここでは度外視する），結局のところ，そう

いう審査で成立した特許だから，ということが

根拠である。すなわち，文言解釈の関係でのい

わゆる審査経過禁反言は，［田村］34）が指摘する

ように，機関分化がその理由である。

これに対して均等侵害を否定する禁反言の原

理的な根拠は，判断機関が分かれているという

ことでは必ずしも説明がつかない（［田村］34）注

（34）は文言侵害と均等侵害との区別を重視しな

いとするが疑問である。［阿多］42）の議論の方が

理解しやすい）。均等の範囲については審査が

なされたものではないからである（［吉田２］43）

が「均等の範囲」までを審査できないとするの

はもっともである。［吉田１］36）は同様の指摘の

5．6 均等侵害に対する禁反言
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上でなお均等侵害についても同様の説明をする

が，極めて難解である）。

これは，先行技術の存在が，文言侵害との関

係では（有効推定を覆しての）無効判断につな

がるのに対して，均等侵害の関係では単に均等

侵害の否定となる（敢えて言えば仮想クレーム

の無効ともなるが），という差異とちょうど対

応している。［松本重敏］44）287頁の原則（4）の

説くように後願排除効は均等範囲にわたるにし

ても，先行技術との関係での特許性を審査する

にあたっては均等範囲をとりあげるべきもので

はない。

均等侵害についての禁反言の根拠は，結局は，

クレーム制の原理を採用していること自体に求

めることになるように思われる（上記では違う

ように記したが，［田村］34）が機関分化というの

は，あるいはこういうことを指しているのかも

しれない。そうなら賛成である）。侵害が認め

られる技術的範囲は，開示内容が大元ではある

ものの，クレームされているところに限られる

仕組みが取られている。均等侵害を認めること

は，クレームされたことと同じことだというだ

けのものを，文言そのものは越えるところにま

で認めることではあるが，それにしても，特許

権者が予め規定する範囲（まずはそれはクレー

ムである）を無視するものではない。だから，

審査経過において外れるとされたものまでは，

均等との議論を使うにしても，侵害とされるべ

きではない。

米国のクレーム文言の重視は良いにしても，

問題は，広いクレーム，また広すぎるクレーム

が現に少なからず成立していることである。そ

うした場合こそ紛争になる。こうしたクレーム

に対しては，無効を積極的に考える必要がある。

この場合，その広いクレームをそのままに解

釈し，それを先行技術との関係で検討すること

5．7 無効主張の考え方

になる。これは，その限りでは無効にしやすい

ということを意味する。無効になりやすいのだ

からこれで不合理はない，逆に言えば，特許権

者はその様な無効を避けるし（［竹中２］45）667

頁の言うように），避け得た場合にだけ侵害責

任が問題となるのだから，被告にとっても酷な

ことはない，というのが米国制度の基本的な考

え方なのであろう。

しかし，日本からの被告は，まずそうした

“仕組み”を考慮に入れていないと，失敗につ

ながる。また，無効と出来るはずといっても，

有効性の推定（米国特許法282条）があるのは

間違いないところであり，無効にするだけの先

行資料等を見出す必要などがあるし，また“推

定を覆して実際に無効と出来るのか”という判

断をする必要がある。

さらに，開示自体にはそれなりに意味があっ

て，ただ侵害被疑品への当てはめが無限定にな

されているところに問題があるような場合（フ

ィリップス事件やセガ事件はその種のものに見

える），実際に無効にするのは難しいように思

われる。そうなると，実に不当に困難な状況も

生じ得る。
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