
１．はじめに

本稿においては，発明の要旨認定におけるクレーム

解釈と，特許発明の技術的範囲の確定におけるクレー

ム解釈との関係について，分析・検討することを目的

とする。従来の特許権侵害争訟においては，特許発明

の有効無効の問題（無効論）は特許庁の専権事項とさ

れ，侵害裁判所では，被疑侵害品が特許発明の保護範

囲に属しているか否かという問題（侵害論）のみ審理

されてきた。しかし，今日の特許権侵害争訟において

は，侵害論と並行して，無効論も審理の対象とされる

場合が大半を占めるに至っている。これは，いわゆる

キルビー判決（最判平成 12・4・11 民集 54 巻 4 号 1368

頁）及び特許法 104 条の 3の制定（平成 16 年改正）に

より，侵害裁判所においても特許の有効性につき判断

することが可能となったことに基づくものである。

このように，侵害裁判所においても特許の有効性に

つき判断することが可能となったことに伴い，従来あ

まり意識されてこなかった「発明の要旨認定」と「技

術的範囲の確定」の相互の関係について，実務上大き

な問題が生ずるに至っている。すなわち，侵害訴訟を

提起している原告（特許権者）としては，被疑侵害品

が特許発明の保護範囲に属することを立証するために
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発明の要旨認定と技術的範囲の確定
におけるクレーム解釈について

特許請求の範囲（クレーム）は，発明の要旨を認定し，あるいは特許発明の技術的範囲を確定するに際し

て基礎とされるべきものである。つまり，特許発明の有効無効，あるいは他者の実施を排除し得るか否かは，

特許請求の範囲（クレーム）の解釈にかかっていると言っても過言ではない。ところが，近年，侵害裁判所

においても特許発明の有効性につき判断することが可能となったことに伴い，侵害訴訟の現場では，原告被

告の双方より，発明の要旨認定及び技術的範囲確定の両局面において，実に様々なクレームの解釈手法が主

張されるに至っている。しかし，上記のような特許制度におけるクレーム解釈の重要性に鑑みれば，紛争の

現場において，多種多様なクレーム解釈が恣意的になされることは，決して好ましいことではない。そこで，

本稿においては，発明の要旨と技術的範囲の概念について考察しつつ，両局面におけるクレーム解釈の関係

につき検討することとする。
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は，特許発明の技術的範囲を広く確定することが望ま

しい反面，被告からの特許無効の抗弁（特許法 104 条

の 3）を回避するためには，発明の要旨を限定的に認

定することが望ましいという，相矛盾する欲求を抱え

ることになる（被告の側からすれば，それと逆方向の

欲求(1)が働くことになる）ところ，侵害裁判所におい

て特許の有効性を判断することが可能となったことに

伴い，ひとつの侵害裁判所において，かかる相矛盾す

る欲求が交錯する事態が生じてしまったのである。

紛争当事者の心情としては，自己の請求を実現さ

せ，あるいは相手方の請求から自己を防御するため，

自己に有利と思われる多種多様な主張を試みようとす

るのが常であり，現実に，特許権侵害争訟の現場にお

いて，原告被告の双方から，発明の要旨認定及び技術

的範囲確定の両局面で，様々な類型のクレーム解釈が

なされる事態に至っている。

そこで，本稿においては，かかる特許権侵害争訟の

実情を踏まえて，発明の要旨認定におけるクレーム解

釈と，特許発明の技術的範囲の確定におけるクレーム

解釈との関係につき，分析・検討することを目的とす

る。

また，発明の要旨認定におけるクレーム解釈と，特

許発明の技術的範囲の確定におけるクレーム解釈に関

して，異なる解釈基準を用いるべきとする見解の拠り

所とするところが，発明の要旨認定に関するリーディ

ングケースであるリパーゼ判決（最判平成 3・3・8民

集 45 巻 3 号 123 頁）であることから，リパーゼ判決

が，要旨認定と技術的範囲の確定につき，異なる解釈

基準を適用することを是認する根拠たり得るのかにつ

いても，分析・検討することとする。

２．「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義

特許出願にかかる発明が，先行技術との関係で新規

性や進歩性を備えているか否かを判断するに際して，

先行技術と比較検討の対象とされるべき発明の実体・

技術内容が「発明の要旨」である(2)。発明の要旨とい

う言葉は，法律上規定されたものではないが，実務上

慣用的に用いられてきたものである。かかる発明の要

旨認定について，前記リパーゼ判決は「要旨認定は，

特段の事情のない限り，願書に添付した明細書の特許

請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。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

することができないとか，あるいは，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であるなどの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酌

することが許されるにすぎない。」と指摘している。

特許法第 68 条は「特許権者は，業として特許発明の

実施をする権利を専有する。」と規定しているところ，

特許権者が特許発明を独占的に実施し得る範囲が発明

の「技術的範囲」である。これを逆方向より表現する

ならば，特許権侵害争訟の局面において，特許権者が，

他者の実施を排除し得る範囲（保護範囲）が「技術的

範囲」であるということもできる(3)。かかる技術的範

囲の確定について，特許法第 70 条 1 項は「特許発明の

技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載

に基づいて定めなければならない。」と規定し，同条 2

項において「前項の場合においては，願書に添付した

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ものとする。」と規

定している。

このように，「発明の要旨」が，主として権利取得過

程において，当該発明の新規性や進歩性の有無を判断

するため必要となる概念であるのに対し，「技術的範

囲」は，主として権利行使過程において，他者の実施

を排除し得るか否かを判断するために必要となる概念

であるという意味において，両者はその前提とする作

用局面を異にしている。

ただ，両者を完全に別個の局面において作用する別

個の概念として捉えるのは妥当でない。すなわち，特

許出願人が，ある発明について特許出願をするのは，

当該発明について独占権を取得し，他者の実施を排除

したいが故である。換言するならば，特許出願人が，

当該特許発明により他者の実施を排除し得ることにな

る範囲として，自ら明確に確定・記載し，要求したも

のが特許請求の範囲（クレーム）である(4)。そして，

従来から存在した技術や，容易に想到し得る技術につ

いて独占権を与えるのは相当でないことから，特許出

願人のかかる要求につき，従来技術との関係において

特許を付与し得る根拠があるか否か（新規性，進歩性

等）の審査が行われ，かかる審査を通過することによ

り，特許出願人の記載・要求した特許請求の範囲（ク

レーム）に独占権が与えられることになるのである。

このように，特許出願や審査等（権利取得過程）の

最終的に目指すところが，他者の実施の排除（権利行

使過程）にあることからすれば，「発明の要旨」が，主
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として権利取得過程において必要となる概念であるの

に対し，「技術的範囲」は，主として権利行使過程にお

いて必要となる概念であるとして，両者を完全に別個

の局面において作用する別個の概念として捉えるのは

妥当でなく，むしろ，ひとつの発明について，異なっ

た時点，異なった角度から焦点を当てたものにすぎな

いと捉えるのが妥当である。

この点に関連して，要旨認定は，特許庁における権

利付与手続に係るものとして対世的に絶対的範囲を認

定するものであるのに対して，技術的範囲の確定は，

常に特定の被疑侵害行為との関係において比較的に判

断される相対的なものであるとの見解(5)も存在する。

しかしながら，かかる見解が，技術的範囲の確定につ

いて，特定の被疑侵害行為との関係において，常に変

化変容し得るものであるとの前提に立つものであるな

らば，それは前記のような特許出願や審査等（権利取

得過程）の最終的な目的の観点から考察して妥当でな

い。つまり，特許出願や審査等（権利取得過程）にお

いては，特許出願人の設定・要求する特許請求の範囲

（クレーム）を境界線として，他者の実施を排除し得る

効果を認めることの可否が，新規性や進歩性等の観点

から問題とされるのである。特許出願や審査等（権利

取得過程）は，かかる境界線の認定作業であり，他者

の実施の排除（権利行使過程）は，特定の被疑侵害行

為が，権利取得過程により認定された特許発明の境界

線に入り込んでいるか否かの確定作業である。その意

味において，前記見解が述べるように，確かに，要旨

認定が境界線の絶対的範囲を対世的に認定するもので

あるのに対して，技術的範囲の確定は特定の被疑侵害

者との関係において相対的に問題になるものであると

表現することは可能である。

しかしながら，権利取得過程により認定された特許

発明の境界線が，特定の被疑侵害行為との関係におい

て拡縮されることなど，ある国家の国境線が，特定の

他国や特定の侵入者との関係においてのみ変化するこ

とがないのと同様に，原則としてあり得ない。前記見

解が，技術的範囲の確定について，特定の被疑侵害行

為との関係において，常に変化変容し得るものである

との前提に立つものであるならば妥当でないというの

は，かかる意味においてであって，「発明の要旨」と

「技術的範囲」の概念は，ひとつの発明について，異

なった時点，異なった角度から焦点を当てたものにす

ぎないといい得るのである。

３．「要旨認定」と「技術的範囲の確定」の関係に

関する私見

3.1 「発明の要旨」と「技術的範囲」の意義に基づく

考察

前記のように，発明の要旨認定は，境界線の認定作

業であり，技術的範囲の確定は，特定の被疑侵害行為

が既設定の当該境界線に入り込んでいるか否かの確定

作業であって，「発明の要旨」と「技術的範囲」の概念

は，ひとつの発明について，異なった時点，異なった

角度から焦点を当てたものにすぎない。

かかる観点から考察するならば，特許制度を有機的

に組織された一連の法制度として機能させるため，要

旨認定と技術的範囲の確定が相照応するものとして統

一的に理解されなければならないことは当然であ

る(6)。

このように，発明の要旨認定におけるクレーム解釈

と，技術的範囲の確定におけるクレーム解釈が，相照

応するものとして統一的に理解されなければならない

ことは，両者の本質的な概念から当然のことである。

そうであるにもかかわらず，現実の特許権侵害争訟に

おいて，両者を異なる解釈基準に基づいて理解しよう

との試みが後を絶たず現出するのは，本稿「１．はじ

めに」において述べたような相矛盾する欲求に基づく

ものと思われる。しかしながら，特許請求の範囲（ク

レーム）は，当該特許発明により他者の実施を排除し

得ることになる範囲として，特許出願人が自ら確定，

要求したものであり，権利侵害の予測可能性を担保し

得るよう，独占権の範囲を対世的に認定し，特定の被

疑侵害行為との関係では，権利侵害の有無について相

対的に確定するものであるから，その意義，機能の重

要性に鑑みれば，その文言について恣意的な解釈が許

されるべきではない(7)。

3.2 裁判例等に基づく考察

前記のように，「発明の要旨」と「技術的範囲」の本

質的な概念から考察するに，特許制度を有機的に組織

された一連の法制度として機能させるためには，要旨

認定と技術的範囲の確定は，相照応するものとして統

一的に理解されなければならない。

そして，かかる視点は，特許権侵害争訟における過

去の裁判例においても，頻繁に顕出されているところ

である。すなわち，特許発明の技術的範囲を確定する

に際して，特許出願人の出願手続における具体的行為
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等を参酌している裁判例は多数存在するのであって，

これら裁判例は，いずれも前記と同様の視点に基礎を

置くものである。

例えば，拒絶理由通知に対して補正をなし，これに

対する意見書中において強調した事項に基づいて，特

許発明の技術的範囲を確定した裁判例（大阪地判昭和

61・5・23 無体集 18 巻 2 号 133 頁）や，拒絶理由通知

に対する意見書や拒絶査定後になされた補正の経緯，

及び特許異議申立に対する答弁その他に基づいて特許

発明の技術的範囲を確定した裁判例（東京高判平成

12・2・1 判時 1712 号 167頁）が存在する。また，特許

出願人が特許査定を受けるため，その特許請求の範囲

（クレーム）の意義を限定する旨の陳述を行った場合

に関して，「特許公報の形で公示された明細書及び図

面の記載により特許請求の範囲の記載の技術的意義が

明確であるとしても，出願人の右陳述の内容は，一般

の第三者によって特許出願に係る発明が特許を受ける

ために不可欠な事項と理解されるのが通常であり，第

三者のかかる理解に基づく信頼は保護されなければな

らず，侵害訴訟の場において出願人に右陳述と矛盾す

る主張を許すことは，第三者の正当な信頼を裏切るこ

とになる」と指摘する裁判例（大阪地判平成 8・9・26

判時 1602 号 115 頁）も存在する。その他，均等論適用

の要件について判示したものとして著名な最判平成

10・2・24 民集 52 巻 1 号 113 頁（ボールスプライン軸

受事件）が，均等侵害成立の第 5要件として「対象製

品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

情もない」ことを挙げているのも，やはり同様の視点

に基礎を置くものと考えることができる。

このように，特許権侵害争訟における過去の裁判例

においても，特許出願や審査等（権利取得過程）と他

者の実施の排除（権利行使過程）は，別個の過程とし

て認識されておらず，有機的に組織された一連の過程

として，その認定・確定作業がなされている。

したがって，過去の裁判例等に基づき考察しても，

やはり要旨認定と技術的範囲の確定は，相照応するも

のとして統一的に理解されなければならないものとい

うべきである。

3.3 制度的変遷に基づく考察

我が国の特許実務において，発明の要旨認定におけ

るクレーム解釈と，技術的範囲の確定におけるクレー

ム解釈の違いが意識されてきたことは確かである(8)。

それは，前記のように，従来の特許権侵害争訟におい

ては，特許発明の有効無効の問題（無効論）は特許庁

の専権事項とされ，侵害裁判所では，被疑侵害品が特

許発明の保護範囲に属しているか否かという問題（侵

害論）のみ審理されてきたという，制度的理由に因る

ところが大きいものと思われる。つまり，第一には，

要旨認定は特許庁の専権事項であり，技術的範囲の確

定は裁判所の専権事項であるとされてきたことから，

判断する機関が異なる以上，判断内容が異なることも

不自然なことではないという観念が存在したことが考

えられる。そして，第二には，侵害裁判所が特許の無

効につき判断できないという制約を前提として，被疑

侵害品が本来であるならば当該特許発明の無効理由を

含むと思料される部分に存する場合に，無効とされて

然るべき特許権の行使を防ぐため，あえて発明の要旨

認定と技術的範囲確定の違いを強調し，技術的範囲を

限定的に解釈する必要があったものと思われる(9)。

ところが，現制度においては，前記のようにいわゆ

るキルビー判決（最判平成 12・4・11 民集 54 巻 4 号

1368 頁）及び特許法 104 条の 3 の制定（平成 16 年改

正）により，侵害裁判所においても特許の有効性につ

き判断することが可能となったのであるから，もはや

発明の要旨認定におけるクレーム解釈と，技術的範囲

の確定におけるクレーム解釈との違いを強調する必要

性はなくなったのである。本稿においてこれまで論じ

てきたように，両者は本質的には相照応するものとし

て統一的に理解されるべきものであるから，特段の必

要性もなく，両者を異なる基準によって解釈しようと

することは妥当でない。

本稿「１．はじめに」において述べたように，今日

における特許権侵害争訟においては，侵害裁判所にお

いても特許の有効性につき判断することが可能となっ

たことに伴い，従来あまり意識されてこなかった「発

明の要旨認定」と「技術的範囲の確定」の相互の関係

について，実務上大きな問題が生ずるに至っている。

従来，侵害裁判所においては無効の判断ができないが

故に，無効とされて然るべき特許権の行使から被疑侵

害品を救済するためになされてきたクレーム解釈を，

侵害裁判所において無効の判断ができるようになった

にもかかわらず援用しようとするが故に，実務上の問

題が顕在化しているのではないかと思われる。
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3.4 海外の制度に基づく考察

アメリカの特許権侵害争訟においては，第一に，問

題となっている特許発明に関する構成要件の解釈

（Claim Construction）が行われ，次に，当該構成要件

の解釈を前提として，被疑侵害品が特許発明の保護範

囲に属しているか否かの判断がなされる。かかる構成

要件の解釈（Claim Construction）について，これを事

実問題であるとして陪審員に判断を委ねるべきか否か

については争いのあったところではあるが，連邦最高

裁判所により，特許発明における構成要件の解釈は事

実認定ではなく法律問題であるから裁判官の判断に委

ねられるべきである旨の判断が示され（Markman et

al.v.Westview Instruments, Inc.,et al., 517 U.S. 370

（1996）），裁判官が抽象的にクレーム解釈を行うため

の審理手続（Claim Construction Hearing）が実施さ

れるに至っている。そして，かかる裁判官のクレーム

解釈を前提として，陪審員が特許の有効無効，あるい

は侵害の有無につき判断することになる。

このように，アメリカの特許権侵害争訟において

は，裁判官のなした単一のクレーム解釈に基づき，無

効論及び侵害論が判断される仕組みとなっていること

から，要旨認定と技術的範囲確定におけるクレーム解

釈は共通していると言うことができる。

また，ドイツにおける連邦最高裁判所（BGH）も，

特許権侵害争訟における特許発明の無効判断と侵害判

断のクレーム解釈は原則として同じである旨示してい

る（X ZR145/98（Nov. 7, 2000）Brieflocher, X ZR

114/00（Sep.30, 2003）Blasenfreie Gummibahn Ⅱ）

し，世界知的所有権機関において検討されている実体

特 許 法 条 約（Substantive Patent Law Treaty ;

SPLT）の草案においても，特許の有効性に関するク

レーム解釈と侵害訴訟におけるクレーム解釈が同趣旨

である旨指摘されている。

このように，要旨認定と技術的範囲の確定が，相照

応するものとして統一的に理解されるべきことは，海

外の制度の観点から考察しても，共通の認識というこ

とができる。

3.5 結 論

以上の各検討により，侵害裁判所においても特許の

有効性につき判断することが可能となった現制度下に

おいては，もはや発明の要旨認定におけるクレーム解

釈と，技術的範囲の確定におけるクレーム解釈との違

いを強調する必要はなく，「発明の要旨」と「技術的範

囲」の本質的な概念，及び特許制度を有機的に組織さ

れた一連の法制度として機能させる観点から，要旨認

定と技術的範囲の確定は，相照応するものとして統一

的に理解されなければならないものと考える。

この点に関して，特許法 36 条及び 70 条に規定され

ている「特許請求の範囲」の機能の違いを強調し，法

律概念の相対性を根拠として，要旨認定におけるク

レーム解釈と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈

が異なることは何ら問題ないとの見解(10)も存在する。

確かに，前記のように，要旨認定が境界線の絶対的

範囲を対世的に認定するものであるのに対して，技術

的範囲の確定は特定の被疑侵害者との関係において相

対的に問題になるものであるという意味において，両

者はその機能を異にしているとも表現することは可能

である。しかしながら，本稿「２．「発明の要旨」と

「技術的範囲」の意義」において述べたように，特許出

願や審査等（権利取得過程）の最終的に目指すところ

が，他者の実施の排除（権利行使過程）にあることか

らすれば，「発明の要旨」と「技術的範囲」を完全に別

個の局面において作用する別個の概念として捉えるの

は妥当でなく，むしろ，ひとつの発明について，異

なった時点，異なった角度から焦点を当てたものにす

ぎないと捉えるのが妥当であるから，特許法 36 条及

び 70 条に規定されている「特許請求の範囲」に関し

て，法律概念の相対性を持ち出すのは妥当でない。特

許権の公益的性格から考察するならば，特許要件を有

するものとして独占権が付与され得る範囲と，独占権

を行使し得る範囲とが同一でなければならないことは

当然である。そして，やはり特許権の公益的性格に照

らすならば，特許権者が独占権を行使し得る範囲は，

明確かつ画一的でなければならないから，権利取得過

程により認定された特許発明の境界線が，特定の被疑

侵害行為との関係において相対的に拡縮されることな

どあり得ない。要旨認定が絶対的範囲の認定であるの

に対して，技術的範囲の確定は相対的に問題になるも

のであると表現することは可能であるとしても，それ

は保護範囲への属否は個々の被疑侵害行為ごとに検討

されざるを得ないという意味においてであって，個々

の被疑侵害行為ごとに特許発明の保護範囲が拡縮する

という意味ではない。

したがって，特許法 36 条及び 70 条に規定されてい

る「特許請求の範囲」の意義に関して，法律概念の相
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対性を持ち出すのは妥当でなく，両者は統一的に理解

されなければならないのである。

４． リパーゼ判決における「要旨認定」と「技術

的範囲の確定」

4.1 総 論

上記で検討したように，要旨認定と技術的範囲の確

定は，相照応するものとして統一的に理解されなけれ

ばならないものと考えるが，現実の特許権侵害争訟に

おいて，発明の要旨認定と技術的範囲の確定における

クレーム解釈を異なるものとして捉える主張が頻繁に

なされていることは前記のとおりである。かかる主張

の拠り所とするところは，主として，発明の要旨認定

に関するリーディングケースであるリパーゼ判決（最

判平成 3・3・8民集 45 巻 3 号 123 頁）のように思われ

る。すなわち，従来より，特許発明の技術的範囲を確

定するに際しては，発明の詳細な説明の記載等をも考

慮してクレームを解釈する方法が確立されていたとこ

ろ，リパーゼ判決は，発明の要旨認定に際しては，原

則として発明の詳細な説明の記載等を考慮せずにク

レームを解釈しなければならない旨述べているように

読むことが可能である。

そこで，以下においては，リパーゼ判決が，要旨認

定と技術的範囲の確定につき，異なる解釈基準を適用

することを是認する根拠たり得るのかにつき検討す

る。

4.2 リパーゼ判決の内容

リパーゼ判決は，特許出願に係る発明の要旨認定に

つき，次のように述べている。

特許法 29条 1 項及び 2 項所定の特許要件，すなわ

ち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について

審理するに当たっては，この発明を同条 1項各号所定

の発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の

要旨が認定されなければならないところ，この要旨認

定は，特段の事情のない限り，願書に添付した明細書

の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであ

る。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明

確に理解することができないとか，あるいは，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であるなどの特段の事情

がある場合に限って，明細書の発明の詳細な説明の記

載を参酌することが許されるにすぎない。

このことは，特許請求の範囲には，特許を受けよう

とする発明の構成に欠くことができない事項のみを記

載しなければならない旨定めている特許法 36 条 5 項

2 号の規定（本件特許出願については，昭和 50 年法律

第 46 号による改正前の特許法 36 条 5 項の規定が適用

される。）からみて明らかである。

これを本件についてみると，原審が確定した前記事

実関係によれば，本願発明の特許請求の範囲の記載に

は，トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用する

リパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく，右

のような特段の事情も認められないから，本願発明の

特許請求の範囲に記載のリパーゼが Raリパーゼに限

定されるものであると解することはできない。原審

は，本願発明は前記（4）記載の測定方法の改良を目的

とするものであるが，その改良として技術的に裏付け

られているのは，Raリパーゼを使用するものだけで

あり，本願明細書に記載された実施例も Raリパーゼ

を使用したものだけが示されていると認定している

が，本願発明の測定法の技術分野において，Raリパー

ゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないこと

が当業者の一般的な技術常識になっているとはいえな

いから，明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付け

られているのが Raリパーゼを使用するものだけであ

るとか，実施例が Raリパーゼを使用するものだけで

あることのみから，特許請求の範囲に記載されたリ

パーゼを Raリパーゼと限定して解することはできな

いというべきである。

4.3 リパーゼ判決の理解

確かに，上記リパーゼ判決は，発明の要旨認定に際

して，特段の事情がない限り，発明の詳細な説明の記

載を参酌してクレームを解釈することが許されない旨

判示しているようにも読むことが可能である。

しかしながら，そもそも「発明」というものは，従

来は世の中に存在しなかった新規な事項を内容とする

ものであるから，これを特許請求の範囲（クレーム）

において簡潔に表現するのは極めて困難な場合も多

く，クレームの記載から発明の技術内容を一義的に把

握できるのは，極めて例外的な場合に限られるという

のが，特許実務に携わる者の共通認識である(11)。リ

パーゼ判決に関する最高裁判例解説においても「特許

請求の範囲の記載は，発明の要旨や権利範囲にかかわ

る事項（構成要件）が凝縮して記載されているため，
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それを通読しただけでは，意味内容を把握できない場

合が大部分である。」「機械の分野での特許請求の範囲

の記載は，部材や機能の名称・用語が出願ごとにまち

まちで，明細書の発明の詳細な説明や願書添付図面の

記載により初めてその意味が理解できる場合が多く，

発明の詳細な説明の記載の参酌が許される場合がある

のはもちろん，かえってその参酌をしなければならな

い例が少なくない。」とされている(12)。

このような特許実務における現実的観点から考察す

ると，リパーゼ判決が，発明の要旨認定に際して，特

段の事情がない限り，発明の詳細な説明の記載を参酌

してクレームを解釈することが許されない旨述べてい

ると読むことは困難であり，リパーゼ判決は，要旨認

定に際しても，技術的範囲の確定と同じく，原則とし

て，発明の詳細な説明の記載等をも考慮してクレーム

を解釈することを許容しており，ただその限界を示し

たものであるとの趣旨に理解するのが，むしろ自然な

解釈であろうと思われる(13)。

そして，このようなリパーゼ判決の理解は，同判決

に関する最高裁判例解説や，同判決を受けて制定され

た特許法 70 条に関する資料からも裏付けることが可

能である。すなわち，同判決に関する最高裁判例解説

は「本判決は，発明の要旨を認定する過程においては，

発明にかかわる技術内容を明らかにするために，発明

の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であ

るが，しかし，技術内容を理解した上で発明の要旨と

なる技術的事項を確定する段階においては，特許請求

の範囲の記載を越えて，発明の詳細な説明や図面にだ

け記載されたところの構成要素を付加してはならない

との理論を示したもの」「特許請求の範囲の記載に基

づいて認定されるべきであるとはいっても，文言の形

式的解釈にとどまってはならないことはもちろんであ

る。発明の目的，効果などの発明の詳細な説明の記載

をにらみながら，特許請求の範囲に記載された技術的

事項がいかなるものであるかを認定しなければならな

い。」と指摘している(14)。また，特許発明の技術的範

囲の確定に関する特許法 70 条は，リパーゼ判決を受

けて制定された規定であるところ，同条に関する立法

資料にも，リパーゼ判決の意味につき，「語義の明確化

等のために，原則的に発明の詳細な説明の参酌が許容

されるとの前提に立った上で，クレームに記載された

技術的事項が，それ自体として明確に把握できる場合

には，それ以上に限定するような仕方で発明の詳細な

説明を参酌することは許されない。また，発明の詳細

な説明に記載があってもクレームに記載されていない

ものは記載のないものとして取扱うべき」ことを確認

したものであると指摘されている(15)。

したがって，リパーゼ判決は，要旨認定に際しても，

技術的範囲の確定と同じく，原則として，発明の詳細

な説明の記載等をも考慮してクレームを解釈すること

を許容しており，ただその限界を示したものにすぎな

いと理解するのが自然であるから，同判決をもって，

要旨認定と技術的範囲の確定につき，異なる解釈基準

を適用することを是認する根拠とするのは困難である

と思われる。

５． 補 論

5.1 総 論

これまで検討してきたように，要旨認定と技術的範

囲の確定は，相照応するものとして統一的に理解され

なければならないものであるが，現実の特許権侵害争

訟においては，両者を異なる基準によって解釈しよう

とする主張が頻繁になされることは前記のとおりであ

る。そこで，以下においては，両者を異なる基準に

よって解釈しようとする見解につき，若干の私見を述

べることとする。

5.2 発明の要旨を技術的範囲より狭く解する見解に

ついて

特許権侵害争訟を提起している特許権者（原告）か

らすれば，被疑侵害品が特許発明の保護範囲に属して

いることを論証するためには，特許発明の技術的範囲

が広く確定される方が好都合である反面，被疑侵害者

（被告）からの特許無効の抗弁を回避するためには，発

明の要旨を狭く認定される方が好都合である。かかる

特許権者（原告）の相矛盾する欲求の下，単一の特許

権侵害争訟において，単一の特許請求の範囲（クレー

ム）の解釈につき，技術的範囲確定の局面においては

これを広く，要旨認定の局面においてはこれを狭く主

張されることがある。

しかしながら，特許出願や審査等の権利取得過程で

は，出願人には，無効理由を包含すると思われる特許

請求の範囲を補正する機会が十分に与えられていたは

ずであるから，上記のような特許権者の独善的な相矛

盾する欲求を保護する必要はない。

したがって，単一の特許権侵害争訟において，単一
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の特許請求の範囲（クレーム）の解釈につき，技術的

範囲確定の局面においてはこれを広く，要旨認定の局

面においてはこれを狭く解する旨の主張が認められる

余地はないものと考える。

仮にかかる主張が認められる可能性があるとすれ

ば，被疑侵害者（被告）側には，公知技術の抗弁等に

よりこれに対抗し得る方法を柔軟に認めなければ，極

めて不公平であろうと思われる(16)。

5.3 発明の要旨を技術的範囲より広く解する見解に

ついて

特許権侵害争訟を提起されている被疑侵害者（被

告）からすれば，被疑侵害品が特許発明の保護範囲に

属していないことを主張するためには，特許発明の技

術的範囲が狭く確定される方が好都合である反面，特

許権者（原告）の特許発明を無効とするためには，発

明の要旨を広く認定される方が好都合である。かかる

被疑侵害者（被告）の相矛盾する欲求の下，単一の特

許権侵害争訟において，単一の特許請求の範囲（ク

レーム）の解釈につき，技術的範囲確定の局面におい

てはこれを狭く，要旨認定の局面においてはこれを広

く主張されることがある。

確かに，特許出願や審査等の権利取得過程では，出

願人には，無効理由を包含すると思われる特許請求の

範囲を補正する機会が十分に与えられていたはずであ

るから，かかる補正を怠った責任を特許権者に帰責す

ることも可能性としてはあり得ることである。その意

味において，かかる主張の意図するところに理解を示

すことはできる。しかしながら，前記のように，要旨

認定と技術的範囲の確定は，相照応するものとして統

一的に理解されなければならないものであるから，特

許制度を有機的に組織された一連の法制度として機能

させる観点からは，やはり両者を異なる解釈基準によ

り理解しようとする見解を採用することはできない。

仮にかかる主張を採用するのであれば，特許発明の

保護範囲との関係において，実質的同一あるいは均等

侵害の適用等を柔軟に認めることにより，発明の要旨

と技術的範囲とのバランスをはかることも検討されな

ければならないであろう。その意味において，侵害裁

判所において特許の有効性につき判断することが可能

となった現制度下においても，仮に要旨認定と技術的

範囲の違いを強調して，技術的範囲を限定的に，発明

の要旨を広く解釈するのであれば，均等侵害の 5要件

についても再考を要するのではなかろうか(17)。

６．おわりに

本稿において検討の対象とした発明の要旨認定と技

術的範囲の確定におけるクレーム解釈という問題点

は，特許制度上最も基本的かつ重要な事項に係わる論

点である。それ故，その解釈次第によっては，特許権

侵害争訟の帰結が大きく左右され，訴訟当事者に不意

打ち的な結論をもたらすことも多分に考えられるとこ

ろである。

特許権者には，当該特許発明に関する独占権が付与

され，他者の実施を排除し得るという強力な効力が認

められることになる。「発明の要旨」及び「技術的範

囲」という概念は，このような強力な効力の発生根拠，

及びその限界線に係わるものであるから，決して不明

確なものであってはならないし，恣意的なものであっ

てもならないのである。

紛争当事者双方にとって納得のできるクレーム解釈

が望まれるのではなかろうか。

注 記（引用文献，参考文献）

(1)侵害訴訟の被告とすれば，原告の特許を無効とするためには，発
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分は常に対世的な権利として形成されるものである。換言すれば
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理論と実務 第 1巻〔特許法［Ⅰ］〕新日本法規出版，平成 19年 6月

21 日発行）第 97頁

(9)北原潤一「特許侵害訴訟における無効の抗弁でのクレーム解釈と

侵害論でのクレーム解釈との関係」（片山英二先生還暦記念論文集

「知的財産法の新しい流れ」青林書院，2010 年 11月 28 日発行）第

237頁

(10)村林隆一「特許出願に係る発明の要旨認定」（知財ぷりずむ 2011

年 2月号経済産業調査会，平成 23 年 2月 10 日発行）第 52 頁

(11)相田義明「「発明の要旨」について」（パテント 2011.2 Vol.64 日

本弁理士会，平成 23 年 2月 10 日発行）第 90 頁

(12)前掲・塩月第 39頁

(13)前掲・飯村第 47頁

(14)前掲・塩月第 39頁

(15)特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編集「平成 6 年

改正工業所有権法の解説」（発明協会，平成 7年 4月 26 日発行）第

118 頁

(16)もっとも，公知技術の抗弁を広範に認めると，侵害裁判所が無効

理由を回避した形の訂正クレームを作成することを認めることに

なってしまうという問題点もある（設楽隆一「機能的クレームの解

釈について」知的財産法の理論と実務 第 1巻〔特許法［Ⅰ］〕新日

本法規出版，平成 19年 6月 21 日発行，第 135 頁）

(17)前掲・「平成 6年改正工業所有権法の解説」第 125 頁においても，

我が国における均等論適用のあり方に関する整理が行われている。

(原稿受領 2011. 7. 29)

発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈について

パテント 2012Vol. 65 No. 3 − 61 −


