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論　　説

クレームの限定解釈主張および無効主張
に関する分析

　抄　録　企業実務においては，他社特許権のクリアランスを行うに際して，クレームを文言どおり
解釈して非侵害と判断する場合と，限定解釈をして非侵害と判断する場合がある。しかしながら，限
定解釈は文言どおり解釈して非侵害と判断した場合に比べて解釈の妥当性を推し量る術がないため，
限定解釈をして非侵害とすることには大きなリスクが潜んでいる。そこで，被疑侵害者から限定解釈
主張がなされた事件を対象にし，主張が認められた割合や傾向を分析することでリスクの大きさを量
ることを試みた。この結果，限定解釈主張が認められる割合は約25％と非常に低いことが判明し，限
定解釈に依拠することのリスクが数字的に裏付けられた。なお，限定解釈主張に加え，非侵害の主張
に用いられることがある作用効果不奏功の抗弁および公知技術の抗弁についても同様の分析を行うと
ともに，特許無効主張についての統計分析も加えた。

特 許 第 ２ 委 員 会
第 ２ 小 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

企業実務においては，他社特許権のクリアラ
ンスを行うに際して，クレームを文言通り解釈
して非侵害と判断する通常の手法以外に，「限
定解釈をして非侵害」と判断したり，あるいは
特許法104条の３の規定から「他社特許権は無
効」と判断したりすることがある。
前者の結論を導くにあたり限定解釈をするた

めの手法が種々知られているが１），限定解釈は
文言どおり解釈して非侵害と判断した場合に比
べて解釈の妥当性や信頼性を推し量る術がない
ため，このような判断をすることには大きなリ
スクが潜んでいる。
一方，後者の結論を導くにあたっては，専門

家から特許無効の鑑定書を入手することが一般
的に行われるが，このような方法でクリアラン
＊  2015年度　The Second Subcommittee, The Second 
Patent Committee
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スを行うこともまた，限定解釈と同様のリスク
が潜んでいる。
そこで，当小委員会では，被疑侵害者から限

定解釈主張や無効主張がなされた特許権侵害訴
訟事件を対象に，これらの主張が認められた割
合の統計や傾向について分析し，限定解釈や無
効判断に依拠することのリスクを数字的に確認
するとともに，他社特許権のクリアランス時に
留意すべき事項を実務家に対してフィードバッ
クすることとした。
なお，本稿は，2015年度特許第２委員会第２
小委員会の中津川勇二（ダイヘン，小委員長），
小野寺拓也（富士電機，小委員長補佐），豊田充生
（中国電力，小委員長補佐），向山直樹（富士通，
小委員長補佐），石田久人（豊田自動織機）， 
加藤裕之（住友ゴム工業），酒井優（三菱電機），
菅原朋宏（三菱瓦斯化学），髙橋太一（三菱化学），
鷹谷彩子（日本たばこ産業），長澤大輔（サト
ーホールディングス），八賀大輔（NTTドコモ），
安田達士（日本電気特許技術情報センター）が
執筆した。

2 ．	限定解釈とは

2．1　定　　義

特許法では，特許発明の技術的範囲は，特許
請求の範囲の記載に基づいて定めること（特許
法70条１項），並びに，明細書の記載及び図面
を考慮して，特許請求の範囲に記載された用語
の意義を解釈することとされている（同条２
項）。しかし，実際の特許権侵害訴訟では，特
定の条件の下で，クレームが限定的に解釈され
ることがある。これを本稿では限定解釈という。
限定解釈の手法は，これまでの特許権侵害訴訟
の歴史の中で裁判実務として積み重ねられ，作
用効果限定，実施例限定，公知技術参酌，出願
経過参酌による限定等が存在するとされる１）～３）。
また，限定解釈には該当しないが，被疑侵害

者の抗弁として，作用効果不奏功の抗弁４），公
知技術の抗弁５）なるものが存在しており，被告
製品が特許権侵害にあたらない根拠として主張
されることがある。
当小委員会では，これらの限定解釈や抗弁の

各主張を以下の表１のように整理・定義し，分
析の対象とした。なお，限定解釈に相当するか，
通常の解釈に相当するかの線引きが非常に難し
い場合があるが，本稿を執筆するにあたっては，
当小委員会の各委員が客観的な視点で判決文を
読み，明らかにクレームにない文言を追加して
狭く解釈しているなど，限定解釈主張がされて
いると誰もが判断できる事件を取り上げるよう
心がけた。なお，特許権者の拡大解釈を本来の
クレームの範囲に戻すための被疑侵害者の主張
は，限定解釈には相当しないため，本分析から
は除外している。

表１　対象とする限定解釈・抗弁

分
類 通称 意味

限
定
解
釈

作用効果
限定

作用効果を奏する範囲になるよう
に，クレームにない文言を追加し
て狭く解釈

実施例
限定

実施例レベルにまでクレームを狭
く解釈

公知技術
参酌

公知技術を含まないようにクレー
ムを狭く解釈

出願経過
参酌

特許権者の出願経過における意
見，行為等を参酌してクレームを
狭く解釈

抗
弁

作用効果
不奏功の
抗弁

被告製品が特許発明の作用効果を
奏しないものとして非侵害を主張

公知技術
の抗弁

被告製品は公知技術（自由技術）
であり，特許権の効力は及ばない
とし，非侵害を主張

2．2　限定解釈の歴史

裁判所は，特許法104条の３が存在しなかっ
た時期に，無効理由の含まれた特許権に基づい
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て請求がされた場合等に合理的な結論を導くた
めに，さまざまな解釈手法を駆使して非侵害と
いう結論を導く試みをし，自己完結的に紛争を
終了させていたとされる１）。
すなわち，限定解釈手法は，特許権者から無
理な請求があったとしても特許権侵害訴訟の場
で無効判断ができなかったために，裁判所が特
許権者からの請求を棄却するために確立された
ものであるとされている。その後，いわゆるキ
ルビー判決６）を契機に特許法104条の３が導入
され，特許権侵害訴訟の場で無効判断ができる
ようになり，これにより合理的な判断ができる
ようになったことから，同104条の３の導入以
後は，従前の無理な限定解釈は不要になったと
も言われている１）。
しかしながら，１つの特許権侵害訴訟におい
て，侵害判断と無効判断が同時にできるように
なったということは，クレーム解釈すなわち技
術的範囲の認定と，いわゆる発明の要旨の認定
が同時に行われるようになったことを意味して
いる。このため，別の議論として，技術的範囲
の認定基準と，発明の要旨の認定基準は一致す
るべきか否かという問題が取り上げられること
がある７）。
元々，特許法104条の３の立法契機となった

キルビー判決は，無理な技術的範囲の限定解釈
の代わりに無効の抗弁を主張することを認めた
ものであるから，技術的範囲の認定と発明の要
旨の認定とが合致することを想定していたとさ
れる８）。
技術的範囲の認定と発明の要旨の認定とが合

致するべきという考えに立てば，限定解釈の各
手法は，本来，存在してはならないのかもしれ
ないが，従前の裁判実務によって確立されてき
た各手法は，裁判所で無効判断ができるように
なった現在でも依然として採用され続けている
という背景がある。

2．3　調査対象範囲

本分析の調査対象を選定するにあたり，まず，
以下の条件に適合する裁判例を裁判所ウェブサ
イト「知的財産裁判例集」より580件抽出した。
さらにこの中から，侵害の有無が争点となって
いる事件を464件抽出した。

期　　間：平成19年１月１日～平成27年５月26日
権利種別：特許及び実用新案
訴訟類型：民事訴訟
全文検索：「クレーム」 or 「技術的範囲」

3 ．	限定解釈主張に関する統計

前節で分析対象とした464件を対象に，全体
の傾向，限定解釈手法別の傾向，技術分野ごと
の傾向を以下に示す。なお，１つの事件で複数
の特許の属否が争点となっている場合があるた
め，以下の統計は，事件数ではなく特許数502
件を対象に分析した結果を示している。

3．1　全体の傾向

表２は，分析対象とした502件のうち，表１
で示した限定解釈や抗弁の主張がなされた事件
数および割合を示している。この表から分かる
ように，約半数（46.8％）で限定解釈や抗弁が
主張されている。

表２　分析対象の特許数

特許数 割合
侵害論が展開された
特許数 502件 －

うち，限定解釈・抗弁が
主張された特許数 235件 46.8％

図１は，表２で示した235件を対象に，限定
解釈や抗弁の主張が裁判所により認められた割
合の推移である。本分析の対象とした2007年以

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 66　No. 10　2016 1239

降は，2008年のみ40％超と比較的高い割合とな
っている以外は，約30％で推移している。

3．2　限定解釈手法別の傾向

表３は，表２で示した235件を対象に，限定
解釈や抗弁の主張がどの程度認められたのかを
手法別に確認した結果であり，主張数，容認数
および割合を示している。
この表の最下行に示すように，被疑侵害者か
ら限定解釈や抗弁の主張がなされた294件に対
し，裁判所が認めた数は73件であった。その割
合は24.8％であり，これらの主張が認められる
割合は非常に低いことが理解できる。なお，表
３で示した容認率が図１に比べて低い数値とな
っているのは，１つの特許で複数の限定解釈や
抗弁の主張がされている場合があるためであ
る。手法別に見ていくと，比較的認められやす
い手法は作用効果限定（33.3％），出願経過参
酌による限定（35.3％）であり，逆に認められ
にくい手法は実施例限定（17.9％），公知技術
参酌による限定（10.5％）という結果になった。
作用効果不奏功の抗弁，公知技術の抗弁につい
ては，被疑侵害者から一定数の主張はされるも
の，本分析の範囲では認められた事件はなかっ
た。また，表１で示した限定解釈・抗弁のいず
れにも該当しないその他の主張，例えば特許権
者の前訴や別件訴訟での主張，別出願での記載

や補正等を根拠にした非侵害主張が15件なされ
ていたが，全て認められていなかった。

表３　限定解釈手法別の内訳

主張数 容認数 容認率
作用効果限定 54件 18件 33.3％
実施例限定 67件 12件 17.9％
公知技術参酌による限定 19件 2件 10.5％
出願経過参酌による限定 116件 41件 35.3％
作用効果不奏功の抗弁 16件 0件 0.0％
公知技術の抗弁 7件 0件 0.0％
その他 15件 0件 0.0％
合計 294件 73件 24.8％

3．3　技術分野別の傾向

表４は，限定解釈や抗弁の主張がどの程度認
められるのかを技術分野ごとに示したものであ
る。電気やソフトウェアの分野は，他の分野よ
りも主張がやや認められやすいという結果にな
った。なお，その他の技術分野とは，食品，生
活用品，スポーツ用品等の分野を指す。

表４　技術分野別の容認率

技術分野 主張数 容認数 容認率
電気 45件 19件 42.2％
機械 110件 30件 27.3％
化学 33件 8件 24.2％
ソフト 23件 10件 43.5％
その他 24件 7件 29.2％

表５～７は，裁判所に認められる割合が比較
的高かった限定解釈主張（作用効果限定，実施
例限定，出願経過参酌）の主張数および容認率
を技術分野ごとに示したものである。限定解釈
の主張数および容認率は，技術分野ごとにばら
つきが見られる。

図１　限定解釈・抗弁が容認された割合
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4 ．	限定解釈主張に関する事件の紹介

前節の統計で示したように，限定解釈や抗弁
の主張が裁判所に認められる割合は低いことか
ら，例えば他社特許権のクリアランス時に限定
解釈により非侵害と判断することは，大きなリ
スクを伴っていることが数字的に裏付けられ
た。しかしながら，企業実務においてはリスク
を承知の上で限定解釈を行うこともあろう。そ
こで，ここからは，実務家が限定解釈や抗弁の
考え方や主張のあり方を理解することができる
よう，限定解釈主張が認められた事件と認めら
れなかった事件を紹介するとともに，２つの事
件を比較しながら実務家として押さえておくべ

きポイントを考察する。

4．1　作用効果限定

（1）	主張が認められた事件（フルオロエーテ
ル組成物事件）

裁判所　：知的財産高等裁判所
事件番号：平成18年（ネ）第10075号
判決日　：平成21年４月23日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「ルイス酸抑制
剤」について，作用効果の有無を参酌して「EPR
（エポキシフェノリックレジン）」を含まない範
囲に限定されるか否かが争点の１つとなった。
２）被告の主張
被告は，構成要件の「ルイス酸抑制剤」は，
ルイス酸の中和反応を生じることにより，ルイ
ス酸によるセボフルランの分解を防止するとい
う作用効果を有するものであるため，固体化し
た被膜となってルイス酸とセボフルランを物理
的に遮断するものであって，化学的なルイス酸
の中和反応を生じない「EPR（エポキシフェノ
リックレジン）」はこの構成要件を充足しない
と主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「本件特許発明においては，ルイ
ス酸抑制剤により容器由来ルイス酸を中和する
ことを手段として，容器由来ルイス酸によるセ
ボフルランの分解の防止との作用効果を実現す
るものであるから，容器由来ルイス酸によるセ
ボフルランの分解の防止が容器由来ルイス酸の
中和と関係なく実現される場合には，ルイス酸
抑制剤が，容器由来ルイス酸によるセボフルラ
ンの分解を防止するとの作用効果をもたらすと
はいえず，そのような場合におけるルイス酸抑
制剤は，本件特許発明にいう『ルイス酸抑制剤』
に該当しないものと解するのが相当である。」
と判示し，被告の主張を認めた。

表５　作用効果限定の技術分野別容認率

技術分野
作用効果限定

主張数 容認数 容認率
電気 10件 3件 30.0％
機械 27件 7件 25.9％
化学 8件 2件 25.0％
ソフト 2件 2件 100.0％
その他 7件 4件 57.1％

表６　実施例限定の技術分野別容認率

技術分野
実施例限定

主張数 容認数 容認率
電気 17件 4件 23.5％
機械 38件 7件 18.4％
化学 6件 0件 0.0％
ソフト 4件 0件 0.0％
その他 2件 1件 50.0％

表７　出願経過参酌限定の技術分野別容認率

技術分野
出願経過参酌

主張数 容認数 容認率
電気 23件 12件 52.2％
機械 49件 14件 28.6％
化学 16件 5件 31.3％
ソフト 16件 7件 43.8％
その他 12件 3件 25.0％
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（2）	主張が認められなかった事件（屋根下地
材事件）

裁判所　：東京地方裁判所
事件番号：平成20年（ワ）第14955号
判決日　：平成25年６月28日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「２段階に突出
した多数のすべり止め突部」が，作用効果を参
酌して，「明確な２段階構成の突起形状」に限
定されるか否かが争点の１つとなった。
２）被告の主張
被告は，特許発明は「すべり止め突部の下部
大径突部により，踏み感の安定性を維持し，同
上部小径突部により，作業者の作業靴下面にく
いつき状となりすべり止め効果を増大させる」
という効果を有するものであるため，「下部大
径部で踏み感の安定を維持する」という効果を
有さない明確な２段階構成の突起形状ではない
ものはこの構成要件を充足しないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「すべり止め突部が外形上下部と
上部に区画される２段構成を採用しているとい
える場合には，これによって従来技術にない（中
略）技術的効果を生じさせているというべきで
ある」と判示し，被告の主張を認めなかった。

（3）２事件の比較による考察
上記事件において，裁判所はいずれも特許発
明の作用効果における被告の主張内容を参酌し
た点で共通するが，前者では，「当業者の認識
を踏まえた因果関係があると認めることはでき
ない」としたのに対して，後者では，「技術的
効果を生じさせている」とした点で相違する。
この相違が生じた理由の１つとして，前者と
後者とでは，特許発明の構成から作用効果に至
るまでの過程やメカニズムの違いの有無が考え
られる。
前者では，特許発明は「ルイス酸抑制剤」で

容器由来ルイス酸を中和することにより，容器
由来ルイス酸によるセボフルランの分解を防止
するという作用効果を得ているのに対し，被告
製品では，「EPR」で容器由来ルイス酸とセボ
フルランとの間を物理的に遮断することにより
同様の作用効果を得ている。すなわち，作用効
果に至るまでの過程が異なっている。このよう
に，特許発明の構成から作用効果に至るまでの
過程が異なる場合は，被告製品が特許発明の技
術的範囲に属すると認められるのには困難さが
伴うと考えられる。
一方，後者では，特許発明も被告製品もすべ

り止め突部を２段構成とすることにより作用効
果を得ているため，作用効果に至るまでのメカ
ニズムは同一と判断されたと考えられる。この
ように，特許発明の構成から作用効果に至るま
でのメカニズムが同じである場合は，被告製品
が特許発明と同一の作用効果を有するであろう
との推定が働き，被告製品が特許発明の技術的
範囲に属すると認められるケースが多いと考え
られる。
これらの事件のように，特許発明の作用効果

に基づいた技術的範囲の認定については，特許
発明の構成から作用効果に至るまでの過程やメ
カニズムが同じであるか否かによって，構成要
件が限定的に解釈される場合と，されない場合
があることに留意すべきである。

4．2　実施例限定

（1）	主張が認められた事件（地震時ロック方
法事件）

裁判所　：大阪地方裁判所
事件番号：平成21年（ワ）第6994号
判決日　：平成22年７月22日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件の「回動の動き
が妨げられ扉等の開く動きを許容しない状態」
が，本件明細書の実施例に開示された具体的な
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構成のみに限定されるか否かが争点の１つとな
った。
２）被告の主張
被告は，クレームの記載は機能的であって，

具体的な構成が不明確であるから，本件明細書
の実施例に開示された「係止体の後方の球が直
接的に係止体後部の下降を妨げる」構成に限定
されるところ，被告製品では「倒立分銅の傾斜
によりラッチ体（係止体）の回動を間接的に妨
げる」のであるから，本件特許発明の技術的範
囲に属さないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，クレームの記載が抽象的，機能的

である場合には，「明細書及び図面の記載を参
酌し，そこに開示された具体的な構成に示され
ている技術思想に基づいて当該発明の技術的範
囲を確定すべき」であり，「明細書及び図面の
記載から当業者が実施できる構成に限り当該発
明の技術的範囲に含まれる」と判示した。そし
て，本件明細書には，「装置本体の震動エリア
に収納された球により地震時に係止体の回動を
妨げる構成が開示されていることが認められる
が，それ以外の構成は記載されておらず，また
それを示唆する記載もない」とした上で，「本
件明細書の記載から当業者が実施できる構成
は，振動エリアに収納した球を用いて係止体の
回動を妨げる構成だけというべきであるから，
かかる構成に限り本件特許発明の技術的範囲に
含まれる」と判示し，被告の主張を認めた。

（2）	主張が認められなかった事件（ホースリ
ール事件）

裁判所　：知的財産高等裁判所
事件番号：平成20年（ネ）第10046号
判決日　：平成20年11月26日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「フレームの脚
部を（中略）移動可能に取り付けた」について，

「移動」が，本件明細書の実施例に開示された「回
動」のみに限定されるか否かが争点の１つとな
った。
２）被告の主張
被告は，「移動」の用語は一義的に明確では

ないから，実施例に開示された「回動」のみに
限定されるところ，被告製品では，「取り外し」
「反転」「挿入」によってフレームの脚部が「移
動」できるのであるから，本件特許発明の技術
的範囲に属さないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「本件明細書において脚部を『回動』

する構造のほか，脚部をスライドさせる構造や，
着脱自在とした脚部を付け替える構造をも含み
得ることは，当業者が技術常識をもって本件明
細書を見れば容易に理解することができ，かつ，
本件明細書には脚部を『移動可能』とする構成
として脚部が『回動』する構造に限定する旨の
記載や示唆はなく，そのような構造に限定すべ
き理由もない」と判示し，被告の主張を認めな
かった。

（3）２事件の比較による考察
両事件を比較すると，裁判所が，クレームの

記載が明確でない場合に明細書に開示された実
施例の記載を参酌している点において共通する
が，前者では，裁判所は実施例限定を肯定した
のに対し，後者では，これを否定した点で相違
する。両事件は，被告製品が明細書等の記載か
ら当業者が容易に実施できるか否かによって結
論が分かれている。
クレームの記載が抽象的だからといって，そ

の特許発明の技術的範囲が直ちに実施例に限定
解釈される訳ではない。技術的範囲は，明細書
等に開示された具体的な構成に示されている技
術思想（当業者が容易に実施できる構成）に基
づいて確定されるのであって，その技術思想の
解釈の結果として，技術的範囲＝実施例そのも
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のとなるケースが存在するに過ぎないと言える。
従って，他社特許権の侵害有無を検討する際
には，クレームの記載が抽象的な場合であって
も，単に自社製品と特許発明の実施例とが相違
することのみならず，自社製品が明細書等の記
載から容易に実施できないことを検討すべきで
ある。

4．3　公知技術参酌による限定

（1）主張が認められた事件（受像装置事件）
裁判所　：知的財産高等裁判所
事件番号：平成25年（ネ）第10071号
判決日　：平成26年３月26日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「識別信号」に
ついて，公知技術を参酌してARI4：3信号が含
まれない範囲に限定されるか否かが争点の１つ
となった。
２）被告の主張
被告は，「本件特許出願前のARIB標準規格（中
略）から明らかなとおり，アスペクト比情報
（ARI：Aspect -Ration - Information）のみでは
付加映像を適切に判別できないことが当業者の
技術常識であった。」ため，「識別信号」は
ARI4：3信号が含まれない範囲に限定解釈され
るから，映像の出力の際にARI4：3信号を参照
している被告製品は，本件特許発明の「識別信
号」を充足しないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「付加映像であることを識別する

ことが本件発明にいう識別信号の定義」であっ
て，「ARIB標準規格において，ARI4：3信号の
有無によって付加映像であることを識別できな
い場合があるから，ARI4：3信号は『識別信号』
にあたるということはできない」と判示し，被
告の主張を認めた。

（2）	主張が認められなかった事件（ハンマ事件）
裁判所　：大阪地方裁判所
事件番号：平成18年（ワ）第2810号
判決日　：平成19年６月21日

１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「アール面取部」

について，公知技術と同程度のアール面取部が
含まれない範囲に限定されるかが争点の１つと
なった。
２）被告の主張
被告は，本件特許出願前のJIS規格にアール

面取部が記載されていたため，構成要件の「ア
ール面取部」は，明細書に開示された「全周に
わたって窪み込む状態に形成された」アール面
取部に限定されるから，JIS規格と同程度のア
ール面取部が付された被告製品は，本件特許発
明の「アール面取部」を充足しないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「本件明細書の【特許請求の範囲】

はもとより，【発明の詳細な説明】にも，突起
部の根元入り隅部に生じる応力集中を防止し得
る程度において，本件特許発明における『アー
ル面取部』が，JIS規格上要求されている『丸み』
を上回るものであることを示す記載はない」と
判示して，被告の主張を認めなかった。

（3）２事件の比較による考察
両事件ともに当該技術分野における公知技術

を参酌して，クレーム文言を解釈している点で
は共通するが，前者では公知技術を参酌してク
レーム文言を限定解釈したのに対して，後者で
はこれを否定した点で相違する。
前者では，ARIB標準規格において，ARI4：3

信号では付加映像であることを識別できないこ
とが記載されていたため，当該信号は付加映像
の「識別信号」から除外され，公知技術を根拠と
する限定解釈主張は有効であったと考えられる。
後者では，特許無効の抗弁も主張されたが，
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裁判所は，特許発明と先行技術との相違点は，
突起部の頂面に突起部の上面から下面に至るま
で延長する縦溝を設けることであり，これにより
特許は有効と判断している。面取部を設けるこ
とは特許発明の技術的特徴ではなかったため，
JIS規格の面取部に関する記載を根拠とする限
定解釈主張は有効ではなかったと考えられる。
このように，公知技術を根拠として限定解釈

する場合は，公知技術の開示内容だけでなく，
限定解釈しようとする構成要件が特許発明の技
術的特徴か否かにも留意するべきであると考え
られる。

4．4　出願経過参酌による限定

（1）	主張が認められた事件（情報データ出力
システム事件）

裁判所　：東京地方裁判所
事件番号：平成24年（ワ）第16103号
判決日　：平成25年８月29日
１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「共用アプリケ
ーションソフトウェア」について，出願経過を
参酌し，「サーバ側のフォントと同一のフォン
トで利用者端末側で印字する機能」を有するソ
フトウェアに限定されるか否かが争点の１つと
なった。
２）被告の主張
被告は，原告らが出願経過において，公知の

ソフトウェアである「リーダー」が「共用アプ
リケーションソフトウェア」に当たることを否
定していたこと，及び，「共用アプリケーショ
ンソフトウェア」はサーバ側のフォントと同一
のフォントで利用者端末側で印字する機能を有
している旨主張していたのだから，当該構成要
件は，当該機能を有するソフトウェアに限定さ
れ，サーバ側のフォントと異なるフォントで印
字する機能を有する「リーダー」を備える被告
サービスは，本件特許発明の技術的範囲に含ま

れないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，原告らが出願経過において，本件

発明と従来技術との差異を示すために「リーダ
ー」を用いて印刷した場合，「文字フォントを
統一することができず，クライアントがサーバ
と同一の文字フォント，サーバと同一の文字数
（情報データの個数）で帳票を出力することが
できない場合があるのに対し，本件各発明の共
用アプリケーションソフトウェアにはこのよう
な制約がなく，規則正しく最適なレイアウトで
出力することができる旨主張しているのである
から，本件各発明の共用アプリケーションソフ
トウェアはリーダーとは異なるアプリケーショ
ンソフトウェアを想定している旨の主張をして
いることが明らかである」と判示し，原告らの
主張は「信義誠実の原則に反し，許されない」
として，被告の主張を認めた。

（2）	主張が認められなかった事件（半導体素
子搭載用基板及びその製造方法事件）

裁判所　：知的財産高等裁判所
事件番号：平成19年（ネ）第10089号
判決日　：平成21年２月18日

１）事件概要
本件は，特許発明の構成要件「半導体素子搭

載用基板」について，出願経過を参酌し「Fan- in
タイプの半導体素子搭載用基板」に限定される
か否かが争点の１つとなった。
２）被告の主張
被告は，出願経過等を参酌し「原告自身が，

出願の過程において，本件各発明はFan- inタイ
プのものを対象とし，その構成により，チップ
サイズとほぼ同等の小型パッケージを実現する
と主張した結果，特許されたものである」のだ
から，「半導体素子搭載用基板」はFan- inタイ
プに限定され，Fan- in/outタイプである被告製
品は本件特許発明の技術的範囲に含まれないと
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主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，「本件各特許権の出願経過におけ
る説明において，（中略）原告は，本件各発明
の進歩性に関し，Fan- inタイプを採用すること
によってチップサイズとほぼ同等の小型パッケ
ージを実現する趣旨を述べていたことが認めら
れる。」としつつも，「しかし，上記の各場合に
おける原告の説明等は，外部接続端子を半導体
素子搭載領域に設けることによる利点を説くも
のではあるが，外部接続端子を半導体素子搭載
領域のみに設けなければならず，その外側の樹
脂封止用半導体パッケージ領域（半導体パッケ
ージ領域）に設けてはならないこと，すなわち
Fan- inタイプに限定しFan- in/outタイプを排
除することを明確に述べたものではない。」と
判示し，被告の主張を認めなかった。

（3）２事件の比較による考察
上記事件において，裁判所はいずれも出願経
過における原告らの主張内容を参酌した点で共
通するが，前者では原告らの主張を「信義誠実
の原則に反し，許されない」としたのに対し，
後者では「排除することを明確に述べたもので
はない」とした点で相違する。
前者では，特許発明の共用アプリケーション
に対して，被告製品の「リーダー」という対比
が出願経過においてすでに実質的になされてお
り，両者は異なるものであるということが原告
の出願経過から十分に認定されたのに対し，後
者では，Fan- in，Fan- in/out，Fan-outという
３つのタイプが存在するという前提の下，特許
発明のFan- inに対して被告製品のFan- in/out
という対比は出願経過でなされたとはいえず，
Fan- inの利点を述べるにとどまり，Fan- in/out
が除外されたとまではいえないと認定された。
即ち，前者では,出願経過において，被告製

品を明確に除外していたものと解されるのに対

し，後者では，明細書の記載，技術の公知性等
を考慮した上で，単に特許発明の利点を強調す
るにすぎないと判断された点に違いがあったと
思われる。
技術的範囲の認定については，出願経過にお

いて構成要件を限定的なものとする主張がある
からといって直ちに信義則や禁反言が用いられ
るわけではなく，出願経過における主張の内
容・表現，明細書の記載，技術の公知性等も考
慮して総合的に行われるものであることに改め
て留意する必要がある。この点に関しては，
2014年度特許第２委員会第２小委員会が知財管
理に投稿した論説９）において詳細に分析されて
いるので参照されたい。

4．5　作用効果不奏功の抗弁

作用効果不奏功の抗弁は，被告主張が認めら
れた事件が見当たらなかったため，認められな
かった事件のみを紹介する。

（1）回転歯ブラシの製造方法及び製造装置事件
裁判所　：知的財産高等裁判所
事件番号：平成25年（ネ）第10035号
判決日　：平成25年11月６日

１）事件概要
本件は，シート状のブラシ単体を多数枚重ね

合わせて形成する回転歯ブラシにおいて，被告
によるブラシ単体の製法が，本件特許発明の作
用効果を奏さず技術的範囲から除外されるか否
かが争点の１つとなった。
２）被告の主張
被告は，本件特許発明の製法によって製造さ

れるブラシ単体は，均一な厚さが得られること
を作用効果とするものであるのに対し，被告製
法によって製造したブラシ単体は，ブラシ両面
から両側へ膨らむ円形の膨出部を有しているた
め均一な厚さが確保されておらず，本件特許発
明の作用効果を奏しないから，技術的範囲に属
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さないと主張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，被告製法によるブラシ単体の膨出

部について，「製造されたブラシ単体を柄に取
り付ける際の配置を控訴人（注：被告）の意図
するとおりに行う目的で，ブラシ部分の厚みに
付加して敢えて設けられたものにすぎず，これ
によって，控訴人方法が，『各工程を画一的に
処理することが可能となり，高度な熟練を要す
ることなく均一な厚さのブラシ単体の製作を可
能とする』（本件明細書【0006】）との効果を奏
していることが否定されるものではない。」と
判示し，被告の主張を認めなかった。
４）考察
本件の被告は，ブラシ単体に膨出部を付加し
たことにより特許発明の作用効果を奏さないと
主張したが，このように，被告製品や製法に他
の構成を付加することによって，特許発明の作
用効果を奏さなくなるとする主張は，認められ
にくいと思われる。
3.  2節の統計に示したように，本調査の範囲
においては，作用効果不奏功の抗弁が認められ
た事件は見られなかった。一方で，作用効果限
定による否認は３割程度認められている。
作用効果不奏功の抗弁が認められた例として
は，エアロゾル製剤事件の第一審が著名である
が10），控訴審において，作用効果を生じないこ
とを主張するだけでは不十分であって，その結
果，当該作用効果と結びつけられた特許発明の
特定の構成要件の一部又は全部を備えないこと
等を主張する必要があると判示されている11）。
この判示や上記統計結果に基づけば，他社特許
権を侵害しない理由として作用効果不奏功の抗
弁を検討する場合は，自社製品が特許発明の作
用効果を奏さないことのみではなく，作用効果
限定による非侵害の主張が成立しないかも合わ
せて検討するべきである。

4．6　公知技術の抗弁

公知技術の抗弁は，被告主張が認められた事
件が見当たらなかったため，認められなかった
事件のみを紹介する。

（1）ゴーグル事件
裁判所　：大阪地方裁判所
事件番号：平成17年（ワ）第12207号
判決日　：平成19年４月19日

１）事件概要
本件は，被告製品のゴーグルについて，公知

技術と同視でき，本件特許発明の技術的範囲か
ら除外されるか否かが争点の１つとなった。
２）被告の主張
被告は，被告製品の技術的構成①～⑦は引用

例１～６に記載されており，技術的構成①を基
本的骨組みとして，これに引用例１～６に開示
された公知技術を加味して製作されたものであ
るから，このような公知技術を用いた被告製品
は，本件特許発明の技術的範囲に属さないと主
張した。
３）裁判所の判断
裁判所は，被告が公知技術の抗弁を主張して

いることを認定したうえで，「そもそもかかる
抗弁が許容されるか否かはともかくとして，本
件特許発明が公知技術と対比して新規でかつ進
歩性を有する発明であることは，前記で判示
（注：被告による特許無効の抗弁主張に対し，
本件特許権は有効と判示）したとおりであり，
被告製品がこのように新規でかつ進歩性を有す
る本件特許発明の構成要件をすべて具備する以
上，同特許発明の技術的範囲に属するものとい
うべきである。」と判示し，被告の主張を認め
なかった。
４）考察
本件の被告は，被告製品が「公知技術の組み
合わせ」であることを主張しているにすぎず，
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原告もその点を指摘していたが，裁判所はその
点は問題としておらず，公知技術の抗弁そのも
のが技術的範囲の属否に影響せず，特許の有効
性と構成要件の充足性のみから判断すべきであ
ると判示している。
3.  2節の統計に示したように，本調査の範囲
においては，公知技術の抗弁がなされた７件の
事件のうち，主張が認められたものは見られな
かった。本件以外はこの抗弁に対する裁判所の
判断は示されていない。また，７件中６件で無
効の抗弁が主張されており，そのうち３件にお
いて特許無効と判断されている。
無効の抗弁を認める実質的根拠は公知技術の
抗弁とほぼ同様であり，無効の抗弁が認められ
れば，公知技術の抗弁の役割は終えたといえる
とする見解もある12）。上記統計結果や本件の判
示からすると，この抗弁を主張しても，裁判所
から判断されないまたは否定されるケースが多
いと想定されるため，企業実務において他社特
許権のクリアランスを行う際は，この抗弁を根
拠とするのではなく，特許無効の根拠となる資
料収集に注力するべきである。

5 ．	無効主張に関する統計

キルビー判決を契機とした特許法104条の３
の導入以後は，裁判所が特許無効の判断をする
ことができるようになったことから，企業実務
において他社特許権のクリアランスを行う際，
非侵害の判断に代えて（あるいは加えて），「他
社特許権は無効」と判断することがある。この
判断もまた，限定解釈と同様のリスクが潜んで
いると言える。このリスクを理解するには，特
許権侵害訴訟において被疑侵害者がいわゆる特
許無効の抗弁を主張したときに，該主張を裁判
所がどの程度認めているかを把握しておくこと
が肝要となろう。
キルビー判決が与えた影響については，2007
年度特許第２委員会第４小委員会が過去に研究

しており13），2008年に知財管理に掲載された論
説において，2000～2006年の事件を対象に分析
と考察を加えている。当小委員会では，2007年
以降（正しくは2.  3節に記載の期間）における
事件を対象とし，特許無効の抗弁に関する動向
について追加調査した。

5．1　特許無効の抗弁の利用状況

2.  3節に記載の期間に判決が出された事件に
おいて，特許無効の抗弁が主張された事件の年
推移を図２に示す14）。被疑侵害者が特許無効の
抗弁を利用する割合は2007年以降も高く維持さ
れており，70％前後で推移している。

5．2　特許無効の抗弁の容認率

被疑侵害者が特許無効の抗弁を主張した事件
のうち，裁判所が無効と判断した割合の年推移
を図３に示す。2007年～2009年では50％前後で
推移していたが，2010年～2015年ではやや低め
の30％前後で推移しており，主張が容認される
割合が低くなりつつあることが読み取れる。

図２　特許無効の抗弁の利用状況
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6 ．	考　　察

以上説明したように，当小委員会が今回調査
した範囲では，被疑侵害者からの限定解釈主張
が裁判所に認められる割合は約25％，同様に無
効主張が認められる割合は，直近５年では約30
％という結果になった。
これらの数値を額面通り低いとみるか，逆に
高いとみるかは主観に左右されるところではあ
る。しかしながら，他社特許権のクリアランス
時に限定解釈や特許無効の判断に依拠したとし
て，その結論の根拠と同時にこれらの数字を例
えば経営陣等の決裁者に提示することができる
であろうか。常にリスクを想定して経営判断を
行う経営陣が，このような数字に依拠してゴー
サインを出すであろうか。知的財産に携わる者
も経営者目線で物事を判断するようにすれば，
上述した25％，30％という数字は非常に低い数
値であると理解できよう。もっとも，これらの
数字は被疑侵害者からの無理な限定解釈主張や
無効主張が一定程度含まれた結果ではある。し
かし，こういった事情を加味したとしても，リ
スクという観点から捉えるとこれらの数値を頼
りにクリアランスをすることは避けるべきであ
ろう。
また，限定解釈の手法によっては，主張した
としても全く認められていないものが存在して
いるため，従前から採用されてきた限定解釈の

各手法を無暗やたらと多用して非侵害の根拠と
することは，当然ながら避けるべきである。
では，どうしたらよいか。他社特許権のクリ
アランスを行うに当たっては，基本に立ち返り，
限定解釈をせず，文言通り解釈をして非侵害と
なるようにするべきであろう。また，無効判断
をするに当たっては，確実に無効と言えるだけ
の材料を揃えるべきである。事業を進める上で
本当にやむを得ない場合に，経営陣がリスクを
承知し，会社として覚悟をもったときに初めて，
限定解釈手法を用いたり特許無効の判断をした
りという行為が許されるというべきである。
一方，特許権者の立場からは，今回の統計に
より被疑侵害者からの限定解釈主張や無効主張
が認められる可能性は低くなりつつあるとはい
えるものの，これらの数値はあくまでも訴訟段
階での数値を示したに過ぎない。実際は訴訟に
まで発展することは少なく，ほとんどが当事者
間での警告書の送受や交渉によって解決するわ
けであるから，被疑侵害者から限定解釈主張や
無効主張がなされないよう，特許権者として明
細書の作成段階や権利化段階において細心の注
意を払うべきであることは言うまでもない。

7 ．	おわりに

本稿では，被疑侵害者から限定解釈主張や特
許無効主張がなされた事件を対象に分析を試み
た。これらの主張は，技術的範囲の解釈基準と
発明の要旨の認定基準が合致するべきか否かと
いう議論にも通じるため，ここで述べておきた
い。
両基準が合致するべきという意見は，2015年

のプロダクト・バイ・プロセスクレームに関す
る最高裁判決15）の判決文の中でも，千葉勝美裁
判官の補足意見として示されている。両基準が
合致するべきという考えに立てば，限定解釈の
各手法は存在してはならないのかもしれない
が，すでに述べたとおり，これまで裁判実務に

図３　特許無効の抗弁の容認率
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よって確立された各手法は，現在でも依然とし
て採用され続けているという実態がある。限定
解釈の今後については，両基準の合致性の問題
をはじめ，特許権者と被疑侵害者のバランスを
うまくとりながら，方向性を定めていくべきと
思われる。
例えば，プロパテントの立場からは，積極的

に限定解釈をして特許無効の判断をしないよう
にすればよい，という考えがあろう。仮にこの
ような考えが強くなれば，限定解釈を採用する
流れが今よりも強くなっていくと思われる。逆
に，限定解釈により特許は無効ではないと判断
されてしまうと，技術的範囲が特許権者にとっ
て想定以上の狭いものになってしまい，無効に
ならなくても限定解釈されることで権利行使が
できない特許になると意味が無い，という考え
もあろう。仮にそのような考えが強くなれば，
限定解釈を採用する流れが今よりも弱くなって
いくと思われる。
我々実務家としては，両基準の合致性の動向
とともに限定解釈の方向性についても注視しな
がら，実務にフィードバックしていく必要があ
る。本稿が限定解釈の方向性を定めるのに寄与
できるものとなれば幸いである。
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