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１．本件事案の説明

1-1　争点

　本件事案では，本件特許（特許第 2572042 号）に

係る発明である電気コネクタ用銅基合金の「実質的

に，Ni:2～ 4.8％，Si:0.2～ 1.4％，Mg:0.05～ 0.45％，

Cu: 残部（数字はいずれも重量％）から成る」との構

成要件 A に関し，被告製品がこれらに加えて亜鉛（Zn）

とスズ（Sn）を含んでいたのに対し，上記の必須元

素以外の元素についてどこまでが本件発明の範囲に含

まれるのかが問題となりました。

　争いは，「実質的に……から成る」という記載，明

細書中の当該合金に悪影響を及ぼさない範囲で不純物

を含んでもよいとの記載，さらに合金の特殊性を中心

に展開されました。

　裁判所は，本件発明の作用効果や実施例における結

果等の明細書中の記載や審査経過に鑑みて，「実質的

に……から成る」とは，請求項に記載されている元素

以外に，明細書中に具体的な記載がある元素，及び明

細書の記載に基づいて当業者が容易に想到できる元素

を含有させることを許容する趣旨と解すべきである

と，「実質的に」に一定の理解を示した後で，その許

容限界は，明細書の記載の範囲を超えた合金の特性に

影響を与える元素を含有させないところまでであると

基準を示しました。そして，被告製品に含まれる亜鉛

（Zn）とスズ（Sn）は明細書に記載されていないし合

金特性に影響を与えるとして，明細書の範囲を超えて

いると判断しました。

1-2　判決において参照された明細書の記載

　裁判所は，本件発明における「実質的に，Ni:2 ～

4.8％，Si:0.2～ 1.4％，Mg:0.05～ 0.45％，Cu: 残部（数

字はいずれも重量％）から成ることを特徴とする」と

の意義を解釈するにあたり，本件明細書の発明の詳細

な説明の欄から，

　「合金の性質に悪影響を及ぼすことのない，その他

の元素および不純物を合金に含有させることができ

る。Cr, Co, Fe, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta，ミッシュメタル（ラ

ンタニド）およびそれらの混合物のような珪化物（シ

リサイド）形成元素を，有効量約 1％以下存在させる

ことができる。このような元素が存在する場合，それ

ら元素は Ni の同等量と置換して存在すべきである。

好ましくは，Cr は約 0.1％を超えない量に限定すべき

である。本発明の合金は，Li, Ca, Mn，ミッシュメタル

およびそれらの混合物から選択される脱酸元素および

（または）脱流元素の 1 種またはそれ以上を，脱酸素

または脱流に対する有効量において約 0.25 重量％ま

で包含することもできる。」（本件明細書 10 欄 7 ない

し 20行目）

という部分を引用しました。

　この部分は，合金としての性質に悪影響を及ぼさな

い上記必須元素以外の元素が含まれてもいいことを許

容する記載です。

　そして，さらに裁判所は，本件発明に係る銅基合金

の効果に着目し，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネ
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シウム（Mg），銅（Cu）以外の不純物が当該効果に及

ぼす影響を示す記載として，実施例から，

　「表 7 は，本発明で定義された含有量範囲内の Mg

（0.18 重量％）を含む銅基合金と，Mg 以外の添加成

分（Sn, Mn, Cr）をそれぞれ含む 3 種類の銅基合金の

耐応力緩和性を……比較したもので……，本発明合金

（Mg 0.18 重量％）は……90％の残留応力を有してい

る。その他の銅基合金の残留応力は，90％よりもかな

り低く，本発明合金（Mg 0.18 重量％）に比して大幅

に劣っている。……Sn 添加の場合：本発明合金に比

して 11％低い。」（本件明細書 21欄 1ないし 18行目）

という部分を引用しました。

　この部分は，Sn, Mn または Cr を添加した場合（た

だし Mg は含まない）には，本件発明に係る合金の残

留応力が低下してしまうことを示す記載です。

1-3　裁判所による「実質的に……から成る」の

解釈

　裁判所は，本件発明に係る銅基合金の性質（作用効

果），さらには，審査における原告の主張にまで言及し，

「実質的に……から成る」の解釈をしています。

　ここで，本件特許の審査において原告がいかなる主

張をしたのかについて少し触れておきましょう。審査

において引用された文献には，Sn, Mn または Cr を添

加した Cu-Ni-Si 合金（Mg は含まれていない）が開

示されており，原告はまず，引用例の教示に従って

Mn, Sn または Cr を Cu-Ni-Si 合金に添加すると残留

応力が低下することを比較例等の結果から数値で示し

ました。そして，引用例は本件発明のように Mg の添

加によって優れた耐応力緩和性が得られることを認識

していないとし，本件発明に係る合金における特性の

改善は，引用例 1及び 2が存在しても当業者の予測範

囲を超えており，本発明引用例 1及び 2の記載によっ

て当業者が容易になし得るものではないと結びました。

　そして，裁判所は，以上を踏まえて，「本件明細書には，

……ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg），

銅（Cu）の他に，構成元素として，……Cr, Co, Fe, Ti, 

Zr, Hf, Nb, Ta，ミッシュメタル（ランタニド），それ

らの混合物のような珪化物（シリサイド）形成元素を

……存在させることができる旨……記載されている

が，その他の元素，特に，亜鉛（Zn），スズ（Sn）の

添加について，これを示唆する記載はない」こと，被

告製品は耐応力緩和性と電気伝導度において本件特許

発明の実施例のものより優れていること，および「原

告は，本件特許の出願過程において，Cu-Ni-Si 基合

金に，他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性

が悪化すると述べて，スズ（Sn）を 0.39％含有する合

金は電気伝導率が下がるので採用し得ないとして，本

件発明の技術的範囲から除外すべきである旨述べてい

る」こと等の事実に照らすならば，「構成要件 A の『実

質的に……から成る』とは，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），

マグネシウム（Mg）及び銅（Cu）以外の元素について，

明細書中に具体的な記載がある元素，及び明細書の記

載に基づいて当業者が容易に想到できる元素を含有さ

せることを許容する趣旨と解すべきであるが，その範

囲を超えた，合金の特性に影響を与える元素を含有さ

せることを許容する趣旨と解することはできない。」

と結論づけました。

２．事案検討

2-1　本件事案のキーワード

　本件事案のキーワードは，

　（1）「……からなる」クレームの解釈，

　（2）「実質的に」との記載，

です。

2-2　「……からなる」クレーム

　明細書等の作成を経験された方はご存知のことと思

いますが，単一化合物や高分子化合物，さらには合金

や組成物等の発明をクレームを作成する際には，この

ケースで問題となったことからもわかるように，例え

ば「A, B および C からなる組成物」という表現の意

味についての議論が必ずと言っていいほど俎上に上

がってきます。これは「実質的に」という文言があっ

ても同じです。この組成物が，① A, B および C しか

含まないのか，② A, B および C 以外の成分を含むの

か，さらに③ A, B および C 以外の成分を含むとして

もその量や種類の許容範囲はどこにあるのか，クレー

ムの記載だけからでは明確にはわからないからです。

　たまに「……からなる」と記載されていると，①の

ように A, B および C しか含まない場合に限定される

と言う方もいらっしゃるようですが，今回のケースか

らもわかるように，わが国の特許実務においては画一

的にそのような限定がかけられるわけではありませ
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ん。必須成分以外の成分についてどの程度まで許容で

きるのかは，あくまでも明細書中の記載に基づいて当該

発明の趣旨に沿って判断されると言っていいでしょう。

　ただし，アメリカの特許実務においては，この

「……からなる」に関係する表現方法について，その

意義がほぼ確立されています。ここで，参考までにア

メリカにおける「からなる」クレームの表現につい

て簡単に紹介しておきましょう。なお，ヨーロッパ

（EPC）や中国でも同様な基準で審査が行われている

ようです。

2-3　アメリカにおける「からなる」クレームに

ついて

（類型 1）comprise

　comprise は非限定的用語であり，これを用いたク

レームは開放クレーム（open ended claim）を構成す

ると解釈されます。すなわち，クレームに記載されて

いる A, B および C は構成要素の一部に過ぎず，そこ

に記載されていない D や E も包含するものと解釈さ

れます。したがって，権利範囲をできるだけ広くしよ

うという観点から，この compriseが多用されています。

なお，同様に解釈される表現として contain や include, 

have なども用いられています。

（類型 2）consist of

　consist of は制限的用語であり，閉鎖クレーム（close 

ended claim）を構成すると解釈されます。すなわち，

クレームに記載されている A, B および C のみが構成

要素であり，そこに記載されていない D や E は包含

されないものと解釈されます。ただ，不可避的に混入

してしまうような不純物は許容されます（物質特許に

関する H16.2.6　大阪高裁　平成 15（ネ）2115 が参考

になるかも知れません）。要は，他の成分を，たとえ

それが業界で周知慣用の成分（構成）であっても追加

したときには範囲外になるのです。審査の際に，審査

官から comprise を consist of に補正すれば特許しても

いいといった指摘を受けることがありますが，権利範

囲を狭めてしまうことになるため，この場合の対応は

少々悩ましいものになります。なお，同様に解釈され

る表現として be composed of があります。

2-4　「実質的に」との記載

　アメリカでも似たような表現があります。

（類型 3）consist essentially of

　consist essentially of は，「essentially（本質的または

実質的）」が加わることにより，consist of の制限を緩

和したものです。類型 3において，クレームに記載さ

れていない D や E も包含しますが，これらの D や E

がクレーム発明の効果に悪影響を及ぼす場合は範囲外

とされます。すなわち，当該クレーム発明の効果に悪

影響を及ぼさない D や E のみがクレームに含まれう

ると解釈されるのです。なお，同様に解釈される表現

として be composed essentially of があります。

　では，本件事案では「実質的に」はどのように取り

扱われたのでしょうか。

　裁判所は，上記のとおり，特許請求の範囲に記載さ

れていない元素については，

　① 明細書中に具体的な記載がある元素を含有させ

ることを許容する，

　② 明細書の記載に基づいて当業者が容易に想到で

きる元素を含有させることを許容する，

　③ その範囲を超えた，合金の特性に影響を与える

元素を含有させることは許容しない

との基準を示しています。

　この基準で考えますと，明細書に記載されているか

容易類推可能な成分であっても，目的とする効果（課

題）の達成に「悪い」影響だけでなく「良い」影響を

与える成分も特許発明の範囲を超えるものであること

になります。

　アメリカの考え方との違いは，「影響」が「悪影響」

に限られるか否かにあると言えます。本件事案では，

被告製品が耐応力緩和性と電気伝導性により優れた効

果（「良い影響」）を有していたことが，「実質的に」

から外れるものと解される一因になっています。

３．「実質的に……からなる」をサポートし活か

すには（本件事案に即して）

3-1　「……からなる」

　他の成分（要素）も許容することを明記しておきま

す。可能であれば，組合せ，それらの追加の効果も記

載しておきます。

　こうした手当てで，充分ではないかもしれませんが，

出願時の明細書としては合格でしょう。
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3-2　「実質的に」

 3-2-1　「悪い」影響を与える成分を明細書に取り込

　　　 むには

　発明を実際の製品に反映させる場合，現実の製品に

要求される特性としては，発明が課題とする特性以外

にも多くの特性が挙げられます。それらの要求特性を

バランスよく満足させるには，発明が達成したレベル

より低いレベルで我慢しなければならない場合があり

ます。

　一方，特許出願の明細書は，発明の特許性を打ち出

すために課題を特化し，その特化された課題を達成す

るために組合せや範囲を特化します。この点で既に，

現実の製品（たとえば被告製品）とのズレが生じてい

ます。そしてそのズレが本件事案のような争いの種に

なってしまうことがあります。

　では，どうすればよいか。まずは，現実の製品がど

のようなものになるかを発明者（研究開発者）から聞

き出すことでしょう。

　そして，許容可能な最低限の効果のレベルを発明の

効果と位置付け，段階的に効果のレベルを上げつつ，

そのレベルを満たす要件を記載していくことになりま

す。

　本件の場合は，「実質的に」に代えて「他の元素 0

～××％」と請求項に記載しておき，他の元素を本文

中で列挙し，他の元素との組合せで課題達成レベルを

記載するということが考えられます。もちろん，審査

の過程で効果のレベルを上げざるを得ず，他の成分の

範囲が狭くなることは仕方ありません。

 3-2-2　「良い」影響を与える成分を明細書に取り込む

　　　 には

　これは，改良発明まで事前に取り込もうとするので

すから，難しい問題です。出願時点で良いことが分っ

ていれば記載しますから，出願時点でわかっていない

「良い」発明を予想しながら記載することになります。

　まずは，そうした可能性を発明者（研究開発者）に

尋ねることが必要でしょう。その可能性を 1つの出願

で賄うか，実現してから別出願するかは，ケース・バ

イ・ケースです。

　もう 1つの方法は，パラメータを利用する方法です。

たとえば，本件に即して言えば，「実質的に……から

成る銅基合金であって，○○法で測定した応力緩和性

（残留応力）が××～□□％である合金。」とでもなり

ましょうか。この場合，実施例で達成されている結果

は，上限の□□％より低くても合理的な範囲であれば

許容されます。一方，被告製品の残留応力が本件の実

施例よりも高くても，□□％以下であれば，文言上，

権利範囲に入ることになり（文言侵害），争点は少な

くなります。

　パラメータの利用は「悪い」影響を与える成分の取

り込みにも有効です。

　ただし，パラメータで規定することは，パラメータ

特有の解決しなければならないハードルがあります。

それについては，別途テーマを掲げて説明します。

  3-2-3　「実施例」の記載の工夫

　本件明細書の比較例においては，所定量の Sn，Mn

または Cr が添加された場合（ただし，Mg は含まない）

に，本件発明の課題である残留応力が比較的大きく低

下することが記載されていました。

　もし，上記のような比較例の記載が無かったとした

らどうなっていたでしょうか。もちろんこの場合は出

願段階で進歩性を認められなかったかもしれません

が，必須成分以外の成分を添加した場合の効果の減少

を示す比較例として積極的に記載しておくと，その成

分を発明の範囲から排除することを宣言しているよう

なものですから，あまりお勧めできません。

　それよりもむしろ，必須成分の含有量にバリエー

ションをつけた玉石混交の実施例をたくさん記載して

おくほうが良いと思われます。その場合，審査段階で

いつ何時比較例（発明の範囲外）にしなければならな

くなるかもしれませんから，実施例＝本発明とせずに，

「実験例」や「例」，さらには「実施態様」といった言

葉を使用することが混乱を起こさないことからお勧め

です。

４．これから出願を検討されている方々に

　これまで検討してきましたように，必須成分以外の

成分について，出願時に全ての可能性を検討すること

は極めて困難ではありますが，たとえば予測できない

組成物に含まれ得る不純物等まで権利範囲に取り込む

ことは必ずしも不可能というわけではありません。

　また，侵害の有無の認定の基準時は出願時ではなく

侵害時ですから，出願後に開発されたものまで取り込

めますので，有効な特許，争いのない特許を取得する

ための方策として，要件の特定の仕方，明細書中での

定義，説明，具体例，実施形態，実施例，パラメータ

などを駆使して，可能な限り，必須成分以外の成分を
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取り込む手当てをしておく必要があります。

　ただ，どの手段が有効かは事案によって異なります。

したがって，以上の論点と対策を常に念頭に置き，ま

た道具として磨きを掛け，想像をたくましくして発明

者（研究開発者）の聞き取りを行い，そして明細書の

作成とチェックに臨んでください。

５．演習

5-1　演習 1

　本件事案で，請求項の記載が「実質的に」とは記載

されていなかった場合，どのような解釈になるか。明

細書の記載がつぎの（1）～（4）のいずれかを満たす場

合について考えよ。

　（1）明細書が本件事案と同じである場合

　（2）「合金の性質に悪影響を及ぼすことのない，そ

の他の元素および不純物を合金に含有させることがで

きる。」との記載のみが無かった場合

　（3）他の元素についての記載のみが無かった場合

　（4）一切，他の元素についての記載が無かった場合

　また，請求項が本件事案のとおり「実質的に……か

ら成る」と記載されていた場合，明細書の記載が上記

（2）～（4）のいずれかを満たす場合のときは，どのよ

うな解釈になるか。

5-2　演習 2

　本件事案で被告製品を権利範囲に含めるために，上

記本文例示以外の具体的手立てを考えよ。

（コメント：定義でも，パラメータでも結構です。自

由に考えてください。）

5-3　演習 3

　「公知物質 A（具体物）が公知物質 B（具体物）と

併用したときにタンパク質吸着能と光触媒（光分解）

活性を持っていることが分かったから出願したい」と

研究開発者から相談を受けた。尋ねているうちに，公

知物質 A は他の物質で置き換えられないが，公知物

質 B については他の物質で置換できそうなことが分

かった。ただし，どの物質が使えるかは現時点では確

定できない。しかし，出願は 1件でかつ早く済ませたい。

　さて，有効かつ争いの少ない権利範囲を取得するた

めには，どのようなステップで明細書の作成の進めれ

ばよいか，具体的な検討事項，問合せ事項なども記載

しながら説明せよ。

　（コメント：基本形です。）

注

（1）なお，この＜判例研究と演習＞は，題材を現実の判決

例に求めていますので，勢い，対象となった明細書の記

載振りに言及し，論じている場合もあります。しかし，

それはその明細書自体を切り刻み批判するものではなく，

ただ，研究とこれからの実務に役立てたいがためのもの

であります。

　　採りあげます事件における特許明細書はいずれも，特

許となりかつ無効理由もない優れた明細書であることを

ここに申し述べておきます。

（2）演習は，解答（正解）が何かを求めるのもではなく，

「如何に広く権利を取得でき，かつ争いを少なくするには

どうしたら良いか」をテーマとしたものでありますから，

出願人の戦略（どのような実施形態が出願人の製品戦略

となるか，など）によって，方針が異なります。悪しか

らずご了承ください。

（原稿受領 2004.10.4）
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