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論　　説

強い特許をめざして

　抄　録　いわゆる「強い特許」とは，（1）将来登場するであろう被疑侵害品等をカバーし得る「広
い特許」であり，（2）潜在的な被疑侵害者が代替技術によっては「回避困難な特許」であり，（3）特
許無効審判，特許権侵害訴訟等によっても，特許無効と評価されない「つぶれない特許」であり，かつ，
（4）裁判等において「立証容易な特許」である。特許権の権利範囲を画する特許請求の範囲（いわゆ
るクレーム）をドラフトし，また，クレームを補正ないし訂正する際には，このような「強い特許」
を念頭に置いた上で，技術（発明品）を言葉で表現することの困難さに立ち向かいつつ，均等論に過
度に期待することなく，発明の技術思想を追求した最適な表現を心がけるべきである。技術（発明品）
を言葉で表現する際の様々な「言葉の落とし穴」を事前に回避し，「強い特許」を取得するという観
点からは，近時の裁判例は恰好の素材を提供している。

小 林 正 和＊
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1 ．	はじめに

特許権の権利範囲を画する特許請求の範囲な
いし特許発明の技術的範囲（以下「クレーム」

という。）の解釈論に関しては，様々な書籍・論
文が発表され，議論も盛んになされている１），２）。
しかしながら，そもそも，いわゆる「強い特許」
を取得するために，クレームの表現は如何にあ
るべきかについては，専門家である弁理士のノ
ウハウに留まり，必ずしも多くは論じられてい
ないように思われる３）。もっとも，弁理士に限
らず，発明者や知財担当者も，「強い特許」と
は何か，すなわち，クレームの表現は如何にあ
るべきかについて知見を持っておくことは大変
有益である。逆に言えば，出願担当者がクレー
ムの文言をたった一つ書き損じたが故に，訴訟
で敗訴することも多く見られるところである。
そこで，過去に特許審査業務に携わり，現在

は特許侵害訴訟，特許無効審判，審決取消訴訟
等を多く扱っている筆者の経験をもとに，「強
い特許」とは何かを説明し，クレーム・ドラフ
ティングの難しさと基本的な思考過程を説明し
た上で，クレームの表現が問題となった近時の
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裁判例を概観し，クレームの表現は如何にある
べきかについて述べ，ひいては「強い特許」を
取得するための方向性を示してみたい。

2 ．	強い特許

2．1　強い特許とは？

いわゆる「強い特許」とは，（1）将来登場す
るであろう被疑侵害品等をカバーし得る「広い
特許」であり，（2）潜在的な被疑侵害者が代替
技術（代替構成ないし手段）によっては「回避
困難な特許」であり，（3）特許無効審判，特許
権侵害訴訟等においても，特許無効と評価され
ない「つぶれない特許」であり，かつ，（4）裁
判等において「立証容易な特許」である。
たとえ客観的には素晴らしい発明を完成させ

たとしても，将来の権利行使に備えた「強い特許」
を取得すべく，「強い特許」の要素を全て満たす
クレームを作り上げて特許査定に至ることは難
しく，そこが弁理士の腕の見せ所でもある。
そこで，まず「強い特許」とは如何なるもの

かについての一般論を説明し，クレームの表現
が如何にあるべきかを考える前提としたい。
なお，クレームの在り方については，本来，

明細書の記載内容が密接に関連するところであ
るが，明細書の記載の在り方については，本論
考では割愛し，別の機会に譲ることとする。

2．2　広い特許

まず，「強い特許」とは，将来登場するであ
ろう被疑侵害品等をカバーし得る「広い特許」
でなければならない。特許権の権利範囲を画す
るクレームは，概念的には，円の大きさで表現
するとわかりやすい（図１）。すなわち，クレ
ームの円が大きいほど，被疑侵害品等をカバー
できる広いクレームということになる。例えば，
図１の特許発明Ｂのクレームの円は，特許発明
Ａのそれよりも小さく，被疑侵害品（乙），（丙）

はカバーするが，被疑侵害品（甲）をカバーでき
るか否か（同クレームを充足するか否か）は微
妙であり，被疑侵害者が，被疑侵害品（甲）はク
レームを充足しない旨の主張をする余地を与え
る。一方，特許発明Ａのクレームは，その円が
大きく，明らかに被疑侵害品（甲）をもカバーし
ていることから，被疑侵害者がクレームを充足
しない旨の主張をすることは困難であろう。
「広い特許」を実現するためのクレーム表現
の上位概念化の手法等については，４章で後述
する。

2．3　回避困難な特許

「広い特許」を取得すれば，一般的には「回
避困難な特許」を取得したことになりそうであ
る。しかしながら，「広い特許」であっても，
潜在的な被疑侵害者が，代替技術（代替構成な
いし手段）によって容易に回避され得るのであ
れば，その特許権は絵に描いた餅になってしま
う。「回避困難な特許」を実現するためには，
はじめから均等論に過度に期待するのではな
く，代替技術による回避を如何に困難ならしめ
るかという視点を持ってクレームの表現を工夫
すること，場合によっては，多角的な観点で複
数の請求項を規定することが重要となる。
更に，特許戦略的には，発明が属する技術分

野における技術動向をウォッチングしつつ，複

図１　		クレームの概念図と，被疑侵害者の典型的
な反論との関係
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数の特許権を適切に取得していわゆる特許網を
構築し（いわゆるパテントポートフォリオの構
築等），ライバル会社等の潜在的な被疑侵害者
が，発明の実施を回避することを困難にするこ
とが重要となる。後者については，企業戦略に
関わる大きなテーマであるため，別の機会に譲
ることとし，ここでは指摘のみに留めたい。

2．4　つぶれない特許

権利取得段階において，「広い特許」を取得
したとしても，権利行使段階において，特許侵
害訴訟における被告側の特許無効の抗弁により
権利行使が制限されてしまっては，やはり特許
権が絵に描いた餅になってしまう。そこで，特
許無効審判，特許権侵害訴訟等によっても，特
許無効と評価されない「つぶれない特許」を取
得しなければならない。
しかしながら，「広い特許」は，一般には，
クレームが規定する権利範囲が公知技術を包含
する可能性を高めてしまい，「つぶれやすい特
許」になってしまいそうである。そうすると，「広
い特許」と「つぶれない特許」とは一見矛盾す
るかのようにも思われるが，決してそうではな
く，両者を如何に両立させるかが，弁理士の腕
の見せ所であり，発明者や知財担当者も大いに
貢献できるところである。具体的には，日頃か
ら発明が属する技術分野の動向を十分に把握し
ておき，出願の際には，事前に適切な先行技術
調査を行った上で，クレームの表現を工夫して，
事前に公知技術を最小限度で回避し，また，出
願過程において審査官等が提示した引用文献等
を補正により適切に回避して，「広い特許」，「回
避困難な特許」であり，かつ，「つぶれない特許」
を取得することを心がける必要がある。

2．5　立証容易な特許

「立証容易な特許」を取得することは，権利
行使の場面において実際上極めて重要である。

この点は，訴訟を何度か経験すると痛感すると
ころであるが，権利取得の場面（出願段階）に
おいては，あまり具体的な権利行使を意識して
いない場合も多く，「立証容易な特許」を取得
するという観点が欠落していることも現実には
多い。しかしながら，権利行使の場面において，
最終的に，クレームの表現に沿った被告製品等
の構成の立証に成功しないのであれば，やはり
その特許権は絵に描いた餅となってしまう。
立証の困難にぶつかる場面としては，たとえ

ば，（1）製造方法の発明の場合において，被疑
侵害者による方法の実施（使用）が，被疑侵害
者の工場内のみであり，公開されていないこと
等から，たとえ疑わしくとも，当該方法の特定
が事実上困難であるような場合が挙げられる。
この点，間接的に，被疑侵害品から合理的に推
認される製造方法を特定・立証することも考え
られるが，製造プロセスにおいて使用され，完
成品には痕跡のない材料（たとえば，化学反応
を促進させるためだけに機能する触媒や気体）
等が規定されている場合は立証困難である。ま
た，特許発明の製造方法以外の方法で製造され
た可能性がないことを立証するのもまた意外に
難しい場合が多い。そこで，比較的解析しやす
い「物」の発明でも特許の取得を検討した方が
よい。なお，物の発明の体裁を取りながら，そ
の実質は製造方法の記載であるという悪しきプ
ロダクト・バイ・プロセス・クレームも実務上
多く見られるところである。しかし，いわゆる
不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
の場合に，当該発明の技術的範囲は，「特許請
求の範囲に記載された製造方法により製造され
る物」に限定されるという近時の裁判例４）から
しても，無用な製造方法の限定をせずに「広い
特許」を実現すべく，製造方法のクレームの表
現には十分に留意したいところである。
また，（2）機能的・効果的な記載は，実際に，
当該機能ないし効果を奏するかどうかの立証に
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おいて，特許権者と被疑侵害者の間でいわゆる
実験合戦となってしまい，結果として，労多く
して益なしとなる場合も多い。
また，（3）クレームで特定された物の寸法や
形状でさえ，実際に製品を分解して解析しなけ
ればならない場合（たとえば，寸法が小さく，
薄い複数層からなる半導体の集積回路等を解析
するような場合等）には，相当な解析費用をか
けても，解析過程における様々な要因等によっ
て，解析結果の寸法・形状が，必ずしもその製
品における真の寸法・形状であるのか否かは判
定できない場合もあるだろう。
これらの例からもわかるように，クレームの
表現に際しては，権利行使の場合を見据えて，
被疑侵害品がクレームの各構成要件に相当する
構成を有していることを，時間的にも経済的に
も，如何に容易に立証できるかという視点が極
めて重要となる。

3 ．	技術を言葉で表現することの難しさ

クレームの表現の難しさは，その記載様式の
独特さの点を措いても，「技術を如何に言葉で
表現するか」にあると言える。

たとえば，図２の形状（実際には立体形状）
を例に挙げて，このような立体形状に技術的特
徴のある発明品があったと仮定して，当該発明
品をクレームとして表現することを考えてみた
い５）。実際に，クレームの表現を考えてみると，
このような単純な立体形状でさえ，言葉で表現

するのは意外に難しいことがわかる。
まず，この形状を見て真っ先に思いつくのが，
株式会社スクエア・エニックスの著名なゲーム
ソフト「ドラゴンクエスト」シリーズの著名な
モンスター・キャラクター「スライム」である。
このキャラクターの名称をもって，
①「スライム形状」

と表現したとする。しかし，「スライム」という
用語の通常の意味を調べると，「ねばりのある液
状のもの。軟泥やへどろ，動植物の出す粘液な
ど。」（デジタル大辞泉）とされており，必ずし
も形状を特定する文言ではなく，このような表
現では，記載要件違反とされる可能性が高い。
そこで，既存の物の形状に依拠して，
①’「しずく状」，「泡状」あるいは「栗状」
と表現することも考えられるが，「しずく」は
全体的にもう少し細長いイメージであろうし，
「泡」は必ずしもこのような形状をとるとは限
らず，また，「栗」は先端がこれほどは尖って
いないかもしれない。いずれにしても，これら
既存の物の形状と図２の形状は，必ずしも正確
には対応しない。
そこで，図２の立体形状を具体的に，
②  「楕円体と，該楕円体の上部において該楕
円体から連続的に上方に延びる円錐体と，か
らなる形状」

と表現することが考えられるが，楕円体と円錐
体のスケールの相対的関係等が特定できておら
ず，また，円錐体上部の丸みを表現しておらず，
やはり図２の形状を正確には表現できていない。
更に，形状を忠実に再現しようとすると，た

とえば，楕円体ないし円錐体等を規定する数式
やパラメータ値の数値限定により表現すること
も考えられる。しかし，楕円体と円錐体を滑ら
かに結ぶ曲線を表現することは難しい。
なお，少し視点を変えて，意匠登録出願をす
ることにより，当該形状を意匠として権利化す
るというのも一考に価する６）。

図２　スライム？しずく？泡？栗？
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このように，クレームの表現は色々と考えら
れるが，そもそも，「強い特許」を取得すると
いう観点からすれば，必ずしも形状を忠実に表
現する必要はない。すなわち，その形状の背景
にある発明の技術思想

4 4 4 4

を追求し，その技術思想
を保持できる限りにおいて抽象化（上位概念化）
して表現をすることが肝要である。たとえば，
図２の立体形状の技術思想の発現がその円錐体
部分にあるとすれば，その円錐体部分の形状の
み着目し，かつその技術思想を反映する限度で
（たとえば，円錐体頂部の丸みに必ずしも技術
的意義がないのだとすれば，その丸みは捨象す
るなどして，）抽象化（上位概念化）して表現
すれば足りる。
逆に，発明品を忠実にクレームで表現しよう
とすればするほど，実施品そのものに近づいて
しまい（図１で言えば「大きい円」ではなく「小
さい円」ないし「点」に近づいてしまい），逆に，
権利範囲を狭めることにもなりかねず，「広い
特許」に逆行することになってしまう。
このように，技術（発明品）をクレームとし

て表現するには，技術思想を念頭においてこれ
を反映させる必要があり，実際には難しいが，
当該発明品の技術意思を追求した最適の表現と
することが肝要である。
そこで次に，「強い特許」を取得するための
クレーム・ドラフティングの思考過程を簡単な
具体例とともに検討してみたい。

4 ．			クレーム・ドラフティングの思考
過程

4．1　仮想事例

ここで，クレーム・ドラフティングの思考過
程を説明するために，仮想事例を取り上げたい。
従来，鉛筆には断面が「丸い」形状のものし
かなかったと仮定する。主婦であるＡさんは，
日頃，円形断面の鉛筆では，机から簡単に転が

り落ちてしまうことが多く，不便に感じていた。
そこで，断面を「正六角形」にすれば，このよ
うな不便な思いをしなくても済むのではと考
え，正六角形断面の鉛筆を創作し，特許出願を
すべく，弁理士Ｐのところに相談にやって来た。
弁理士Ｐは，どのようなクレームをドラフトす
べきだろうか。

4．2　仮想事例の検討

まずは，主婦Ａさんの発明品を忠実にクレー
ムで表現すると，例えば，
①  「棒状の本体からなる鉛筆において，該本
体の断面形状が正六角形であることを特徴と
する鉛筆。」

となる。しかしながら，主婦Ａは，自らがした
発明ではあるものの，その技術思想については
必ずしも十分には追求していない。そこで，こ
のクレーム案①を出発点として，より「広い特
許」を検討するに，（円形に近似しない程度で
あれば）何角形であろうと容易に転がり落ちな
いという技術思想を体現できるとして，「正六
角形」という文言をより上位概念化して（具体
的な「六」を捨象して），
②  「棒状の本体からなる鉛筆において，該本
体の断面形状が（正）多角形であることを特
徴とする鉛筆。」

と表現する方がより「広い特許」となるだろう。
クレームの各文言を，より上位概念化すること
によって，より「広い特許」を実現できること
になる（なお，本事例では，他の構成要件要素

図３　主婦Ａが創作した正六角形断面の鉛筆
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の上位概念化，たとえば「鉛筆」→「筆記用具」
等には触れないこととする。）。
ところで，クレーム案②のように「多角形」

と表現すれば十分かと言えば，「広い特許」・「回
避困難な特許」を実現するクレームの表現とし
ては更に工夫する余地がある。すなわち，（形
状により）容易に転がり落ちないようにすると
いう技術思想を推し進めれば，鉛筆に「平坦部」
を設けさえすれば足りるはずである。そこでク
レームの表現としては，
③  「棒状の本体からなる鉛筆において，該本
体の側面に，平坦部を設けたことを特徴とす
る鉛筆。」

とすれば，より広いクレームの表現が可能とな
る。すなわち，「側面に，平坦部を設けた」と
することは，鉛筆の断面形状を多角形とするこ
とよりも，発明の技術思想を踏まえた上で，断
面形状の一辺（が形成する平坦部）以外の形状
を捨象した，より上位概念化した表現となり，
より「広い特許」・「回避困難な特許」となる。
主婦のＡさんが作成した正六角形断面の鉛筆た
る発明品は，弁理士Ｐがその技術思想を踏まえ
て，「広い特許」，「回避困難な特許」を検討す
ると，とりあえずクレーム案③の表現にまで行
き着く。なお，このように技術思想に沿った上
位概念化を検討する過程において，様々な従属
項のアイデア（形状のアイデア，形状以外で転
がり落ちないようにするためのアイデア等）も

想起されるであろう。
各クレーム案を，図１のような概念図で比較

すると，図４のようになる。
しかし一方で，クレームをあまり上位概念化

し過ぎると，公知技術が含まれる可能性を高め，
「つぶれない特許」の方向性には逆行する。
たとえば，（「転がり止め」にするには足りな

いものの，）ちょっとした「平坦部」を有する
鉛筆の公知技術が見つかってしまったとしよう
（前出の図４）。そうすると，上記クレーム案③
は，当該公知技術を包含する広すぎるクレーム
故に，新規性ないし進歩性を欠如すると判断さ
れる可能性がある。この場合には，補正せずに，
意見書等においてその技術的意義を説明して，
公知文献との差異を十分に主張することも考え
られないではないが，クレーム案③を補正する
とすれば，たとえば，
④  「棒状の本体からなる鉛筆において，該本
体の側面に，転がり止めのための平坦部を設
けたことを特徴とする鉛筆。」

と表現することが考えられる。クレーム案④に
おける「転がり止めのための」という機能・作
用ないし効果による表現については，本事例に
おいても，その是非について議論があり得ると
ころである。しかし，たまたま平坦部を有する
だけで，それによって転がり止めの効果を奏し
ない鉛筆（公知技術）との差別化を図るのであ
れば，比較的有効なクレームの一案（拒絶理由
対応としては補正案）ということになろう。
これに対し，公知文献における平坦部との差

別化を図るため，前述した数値限定の視点から，
平坦部の数値限定を試みることも考えられる。
しかし，転がり落ちないようにするという技術
思想と，いわゆる数値限定の臨界的意義を考え
ると，数値限定をもって特許査定に至るのは
中々難しい面もある７）。
このように，鉛筆の形状によって転がり落ち

ないようにするという技術思想を踏まえた上図４　各クレーム案の概念図
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で，上位概念化を試みて「広い特許」を検討し
つつ，公知文献とクレームの表現とを吟味して，
「つぶれない特許」を検討していく必要がある。
鉛筆が「平坦部」を有しているだけで，クレー
ムを充足すると評価されるという意味において
は「回避困難な特許」をも実現できているかも
しれない。
一方，「転がり止めのための」という機能・
作用ないし効果によるクレームの表現は，「立
証容易な特許」という観点からは問題がないで
もない。すなわち，ある被疑侵害品たる鉛筆が
「平坦部」を有しているとしても，当該「平坦部」
が「転がり止めのための」ものか否か（「転が
り止め」の機能を有するか否か）は，立証の工
夫が必要であろう。被疑侵害品のパッケージに
「転がり止めのため」であることが明らかに推
認されるような「机から転がり落ちない平坦部
付き！」等の謳い文句があれば別だが，実験・
統計等による立証を考えた場合，そもそも「転
がり止め」という機能の基準が曖昧であると評
価されてしまうと，条件を設定すること自体が
困難となり，したがって，その充足性を立証す
ることも困難になり得るであろう。
以上のように，ちょっとした発明品を例に挙
げても，「強い特許」を追求すると様々に検討・
工夫する必要があることがわかる。クレームの
表現を工夫することは，このように難しい作業
であると同時に，実に楽しい作業でもある。

5 ．	裁 判 例

5．1　はじめに

言葉というのは，その意味が曖昧なものから，
厳格な（限定的な）ものまである。本来はそれ
が言葉の良さでもあるが，クレームの表現にお
いては，実に恐ろしい「言葉の落とし穴」とも
なる。
クレームにおいて，文言が曖昧であることは

記載要件ないし第三者の予測可能性（信頼）の
観点から本来好ましくないが，一旦特許査定に
なると，解釈の幅が広がる余地を与える。曖昧
な文言は，訴訟の場面において，原告たる特許
権者を苦しめることもあれば，クレームが曖昧
ゆえに被疑侵害者たる被告も非充足論の構築に
苦戦することもあり，双方が時間と金を消耗す
る最悪の事態ともなり得る。
また，後述するように，「全ての」，「…のみ」

などと，クレームの文言が非常に厳格（限定的）
であると，権利範囲が予想外に狭まって解釈さ
れ，権利行使が非常に困難になってしまう。
クレーム表現における文言の曖昧さや厳格さ

は，回避しようとしてもある程度の限界があり，
やむを得ない面もあるが，場合によっては，ク
レームで用いられた文言の多義性に伴う不利益
な解釈の余地を未然に回避すべく，明細書に同
文言の明確な定義を記載するというのも一つの
手である。
以下では，具体的な裁判例を取り上げて，ク

レームの文言がもたらす「言葉の落とし穴」を
見ることによって，「強い特許」を取得するた
めの留意点等について論じたい。

5．2　「全ての」を含むクレーム

「医療用可視画像の生成方法」の特許権の専
用実施権者たる原告が，被告らは，被告製品で
ある，医療用擬似三次元画像を生成するソフト
ウェアをインストールしたコンピュータを含む
ワークステーション等を用いて，本件発明に係
る方法を実施している等と主張し，充足性の有
無等が争われた事件８）である。
本件発明のクレームには，「前記２次元平面

上の各平面座標点と視点とを結ぶ各視線上に位
置する『全ての』前記空間座標点毎の前記色度
および前記不透明度を該視線毎に互いに積算
し，該積算値を該各視線上の前記平面座標点に
反映させると共に，」（構成要件１－Ｂ，二重括
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弧は筆者による。）と記載されているところ，
被告は，被告製品は，ある閾値までで計算打ち
切り処理を行っている等を理由に，「全ての」
空間座標点毎に積算していない等として充足性
を争った。
これに対し，原告は，「全ての」とは，計算

を「間引くことなく」という程度の意味であり，
計算打ち切り処理等を行う場合も計算を「間引
く」ものではないから，「全ての」に含まれる
等として争ったが，結局，控訴審判決は，「『全
ての』は，用語の一般的な意味に基づいても，
本件明細書の発明の詳細な説明の記載を考慮し
ても，『ことごとく。みな。全部』を指すもの
と解すべきである。そうすると，構成要件１－
Ｂにおける『全ての空間座標点毎の色度および
不透明度を互いに積算し』とは，視線上のボク
セルデータのうち，積算処理から除くものが存
在しないことを意味する」とした。
注目すべきは，原告（控訴人）の本争点に関

する均等の主張に対しても，控訴審判決が「…
控訴人が主張するように，従来技術に係る『間
引いて』の反対語が『間引かずに』ということ
であれば，出願人において特許請求の範囲に『間
引かずに』と記載することが容易にできたにも
かかわらず，本件発明１の特許請求の範囲には，
あえてこれを『全て』と記載したものである。
このように，明細書に他の構成の候補が開示さ
れ，出願人においてその構成を記載することが
容易にできたにもかかわらず，あえて特許請求
の範囲に特定の構成のみを記載した場合には，
当該他の構成に均等論を適用することは，均等
論の第５要件を欠くこととなり，許されない」
として，出願過程における禁反言というよりは，
出願時点で「全ての」という用語を選択した出
願人の外形的意思を捉えて（均等侵害の第２要
件に加えて，）第５要件９）をも充足しないとし
ている点である。
すなわち，本件発明における「全ての」とい

いう文言は，出願人の外形的意思も相俟って，
非常に厳格な（限定的な）意味の文言であると
され，結果として，均等侵害さえも認められな
いとされたのである。
「全ての」や「のみ」と言った文言をクレー
ムに用いることは，非常に限定的に解釈されて，
「狭い特許」，「回避容易な特許」となってしまい，
その上，「全ての」ないし「のみ」でなければ
ならないが故に，「立証困難な特許」となる場
合も多い。更には，本裁判例のように，均等侵
害の成立さえも期待できなくなってしまう。そ
こで，仮に発明者が「全ての」ないし「のみ」
とすることが発明の特徴であると信じていたと
しても，クレームの表現を考えるに際しては，
一歩引いて，「全ての」や「のみ」と表現する
ことが本当に発明の技術思想を体現するのに必
須の要素であるのか，「全ての」ないし「のみ」
に限定せずとも，当該発明の技術思想は体現で
きるのではないか，という「広い特許」等の観
点から検討し，可能な限りこのような限定的な
文言は極力避けるよう，クレームの表現を工夫
すべきである。

5．3　「車載」を含むクレーム

携帯端末（携帯電話）のユーザに，ナビゲー
ションサービス「助手席ナビ」を使用させるこ
と等につき，同サービスのサーバーを運営する
被告が，原告の「車載ナビゲーション装置」の
特許権を侵害するか否か等が争われた，いわゆ
るカーナビ装置事件10）において，様々な争点が
あったが11），一審判決及び控訴審判決において，
被告装置を構成する被告サーバーも，携帯端末
も，特許発明における「車載ナビゲーション装
置」には該当しない旨判断された。
原告の特許発明は，「車載」ナビゲーション

装置と記載されているように，いわゆるスタン
ドアローン型のカーナビを想定した発明であ
る。一方，被告アプリは，被告サーバーから地
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図情報等のデータを携帯電話に提供する形でサ
ービスを提供するものである。確かに，携帯電
話を所持した人が車の助手席に座って，被告ア
プリによって運転手をナビゲートすることは，
その名の如く，当然に想定されるところである。
原告は「車載」の意義について，「車両用」
という程度の意味である等として充足性を主張
した。しかしながら，一審判決では「車載…装
置」の充足性が認められず，控訴審判決におい
ても，「車載」の意義に関し，「車両が利用され
ているか否かを問わず，車両に積載されて，常
時その状態に置かれていることを意味する。こ
のような状態に置かれていることにより，ユー
ザは，ナビゲーションの利用を欲したにもかか
わらず，持ち込みを忘れるなどの事情によって，
その利用の機会を得られないことを防止できる
効果がある」とされ，被告装置については，端
末（携帯電話）は，「車載」の文言を充足しな
い旨の判断がなされた。
ここで注目したいのは，クレームにおいて「カ
ーナビゲーション装置」が「車載」と限定され
ていることである。確かに，カーナビは，伝統
的には「車載」されるものである。しかし，特
許出願当時において，「車載」されるものに限
らず，携帯可能なものが想定され得たのであれ
ば，「車載」との文言を付す必要はなかったは
ずである。仮に，カーナビなるものは「車載」
されるものであるという先入観，近い将来にお
いて車に搭載しないモバイルのカーナビが想定
され得るという視点の欠如，あるいは，そのよ
うな携帯型のカーナビが登場したとしても，均
等なものとして均等侵害の主張により権利行使
可能であるとの憶測があったのだとすれば，「広
い特許」ないし「回避困難な特許」の観点から
は，不用意な限定的文言による表現を避けると
いう意味において，今後良い改善点となろう。
上述のように，控訴審判決が「車載」の意義に
つき，「車両が利用されているか否かを問わず，

車両に搭載されて，常時その状態に置かれてい
ること」として，相当程度に具体的な解釈をし
ていることは特筆すべきである。
また，原告は，被告装置として，複数台の被

告サーバーと，ユーザが使用する何百万台の携
帯端末とを含む全体を対象と考えているようで
ある。しかしながら，このようなシステムとも
言うべきものに対して権利行使を想定し得たの
であれば，クレームにおける「車載」との記載
に加えて「装置」という文言を使用したことも，
再考に値する。すなわち，「車載…装置」とは，
一般的な意義としては，一審判決が述べるよう
に，「車両に載せられた」「ひとまとまりの機器」
であるところ，被告サーバーが複数であること
はともかく，同サーバーと，何百万台もの携帯
端末を全体として「装置」であると評価するの
はやや違和感があると言わざるを得ない。仮に，
特許出願当時において，いわゆるスタンドアロ
ーン型のカーナビだけではなく，携帯電話のサ
ーバー・クライアント型のカーナビを想定し得
たのだとすれば，「車載ナビゲーション装置」
の「車載」を取るだけでなく，さらに，一審判
決でも示唆されているように，「ナビゲーショ
ン『システム』」との表現を用いるべきであっ
たように思われる。
近年，カーナビのみならず，ゲーム機や音楽

プレーヤー等において，従来スタンドアローン
型であった製品が，通信機能を備え，サーバー・
クライアント型ないしクラウド型で登場してい
る。このような一般的な技術傾向の視点を持っ
ておくことは，既成概念にとらわれた不用意な
限定文言を避けるという意味でも，また，本論
考からは外れるが，既成概念から離れて発明を
着想する，という視点からも大変有益である。
なお，控訴審において，控訴人は，被告サー

ビスは，「車載ナビゲーション装置」と均等で
ある旨の主張を追加したが認められず，控訴審
判決でも控訴人（原告）が敗訴している。均等
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論によっても，「車載…装置」という用語の持
つ意味の制約を乗り越えることはできなかった
とも評価できる。

5．4　「縫合材」を含むクレーム

いわゆる中空ゴルフクラブヘッド事件12）で
は，充足論において，「縫合材」（図５）の意義
が問題となった。
一審判決は，「縫合材」を「金属製の外殻部
材に設けた複数の貫通穴に，金属製の外殻部材
の一方の側（接着界面側）と他方の側（その反
対面側）との間を曲折しながら連続して通した
部材」と解釈した上で，被告製品における「短
小な帯片」が，特許発明における「縫合材」に
該当せず文言侵害とされ，また，均等侵害も否
定した。
一方，控訴審の中間判決では，同文言の意義
を，「金属製外殻部材の複数の（二つ以上の）
貫通穴を通し，かつ，少なくとも２か所で繊維
強化プラスチック製外殻部材と接合（接着）す
る部材」として，同じく文言侵害は認めなかっ
たものの，均等侵害については認めた。
両判決は文言侵害を認めなかった点で共通す

るものの，「縫合材」の意義について解釈が分
かれ，結果として，均等侵害の成否において逆
の結論に至っている。

ここで検討したいのは，クレームにおいて「縫
合」という文言が使用された理由である。確か
に，図５の上図のような「縫合材」の形状のイ
メージは，あたかも縫い合わせるための部材の
如くである。しかしながら，控訴審の中間判決
が，特許発明における「『縫合材』は，『複数の
対象物のすべてを貫き通すことによって結合す
るために用いられる部材』という通常の意味と
は，異なる意味で用いられている。」と指摘す
るように，実際には，金属製外殻部材の上下表
面を波打って行き来しているものの，複数の部
材を縫い合わせているわけではない。
してみると，そもそも，「縫合材」というワ
ーディングではなく，「接合材」あるいは単に「部
材」と表現すれば足りたのではないか，とも思
われる。上述した一審判決及び控訴審の中間判
決の「縫合材」の意義を見ても，その形状ない
し外殻部材との「接合」という技術的意義を踏
まえたものであって，必ずしも，「縫い合わせる」
という本来の意味に忠実な解釈はしていない。
被告製品の「短小な帯片」は，図５の下図の

ように，「縫合」という文言の自然な意味（ニ
ュアンス）とは必ずしも結び付きにくい。特許
発明における「縫合材」の両外殻部材を接合す
るという機能は，被告製品における複数の「短
小な帯片」と対応した機能ではあるが，「縫合」
という文言の持つ意味の制約から，一審判決及
び控訴審判決において，文言侵害が認められな
かったのではないかと思われる。
「縫合材」というワーディングの背景には，
もしかすると，特許権者たる会社において通常
使用されている用語であったのかもしれない。
しかし，仮に，技術者ないし出願担当者が，そ
の形状のイメージから「縫い合わせるという部
材」という先入観をもって，あるいは，無意識
的に，「縫合材」という文言を選択したのだと
すれば，そのことが，原告が被告製品の「縫合
材」の充足性についての主張・立証に苦労する図５　特許発明と被告製品（模式図）
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結果をもたらしたとも言えよう。
このように，各技術分野の用語や，社内等で
意識的ないし無意識的に使用されている用語で
も，一歩引いて見ると，実は意外にも不用意な
限定文言である危険が多い。逆に，そのような
限定的な文言を使用してしまった場合に，その
ような限定的な意味ではないことを（技術常識
である等と主張して）立証するのは，裁判にお
いては相当に苦労することになるだろう。「広
い特許」の観点，すなわち，不用意な限定を避
け，上位概念を念頭に置く観点，また，「立証
容易な特許」の観点を踏まえれば，普段当たり
前のように使われている用語についても，クレ
ームの表現の場面では，あらためて慎重を期し
たいところである。

5．5　機能的・作用的なクレーム

被告が使用する加工方法の使用等が，原告の
レーザービームによる材料加工方法の特許権を
侵害するか否か等が争われた事件13）について検
討する。
本特許権に係る本件発明１（設定登録時）は，
「  …液体供給空間（35）へ供給される液体が，
ノズル入口加工（30）の周りにおいてせき
止め空間のないように導かれ，それにより
レーザービームのフォーカス円錐先端範囲
（56）における液体の流速が，十分に高く決
められるようにし，したがってフォーカス
円錐先端範囲（56）において，レーザービ
ームの一部がノズル壁を損傷しないところ
まで，熱レンズの形成が抑制されることを
特徴とする，材料を加工する方法。」（前半
の記載は，誌面の関係で省略する。）

と記載されているとおり，発明の特徴点におい
て，機能的・効果的記載がなされている。
具体的に説明すると，本件発明１は，レーザ
ービームを導向するための液体の流速を高めて
液体の入れ替えを早く行い，液体がレーザービ

ームを吸収することによる「熱レンズ現象」（液
体の温度が局所的に上昇し，レンズのような作
用をする現象）を防止し，（レーザーが曲がっ
てノズルに当たり，）ノズルが損傷してしまう
ことを抑制した，という発明である。
原則としては，機能的・作用的記載よりも，

できれば具体的な構成により表現されることが
好ましい。真意は不明であるが，本件発明にい
う「液体供給空間」ないし「せき止め空間」を
より具体的構成で特定することは難しいと思わ
れ，このような機能的・作用的記載となったも
のと推察される。なお，「せき止め空間」につ
いて，明細書に明確な定義はなされていないよ
うである。
一審判決は，「…被告製品を使用する加工方

法が本件発明１の構成要件エないしカを充足す
るというためには，被告製品ではノズル壁の損
傷が防がれているということだけでは十分では
なく，そのようにノズル壁が損傷していないと
いう結果が，被告製品において上記『せき止め
空間のない』構成が採用され，それによって『フ
ォーカス円錐先端範囲において，レーザービー
ムの一部がノズル壁を損傷しないところまで，
熱レンズの形成が抑圧される』程度に流速が十
分に高くされたことによってもたされたもので
あることを明らかにする必要があるというべき
である。しかるところ，本件の全証拠によって
も，そのような事実を認めるに足りない。…本
件発明１の特許請求の範囲（請求項１）や本件
明細書のノズル壁の寿命（時間的な耐久性）に
ついての従来技術との具体的な対比や『閾値』
に関する記載は存在せず，ノズル壁の『損傷』
がいかなる程度のことをいうのか明瞭とはいえ
ない面があることからすると，原告における被
告製品を使用する加工方法が構成要件エないし
カを充足することの立証には，このような観点
からの困難が伴うものといわざるを得ない。」
とした（下線は筆者による。）。
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要するに，一審判決においては，特許権者は，
本件発明１における機能的・作用的な記載ゆえ
に，「立証困難な特許」として，裁判所が充足
性を認める程度の立証には成功していないと評
価されたのである。更に言えば，一審判決は，「損
傷」の程度については，明細書の記載の根拠さ
えなく，その程度が明瞭ではないため，（たとえ，
審査段階において記載要件を一応満たしたと判
断されたとしても，）立証の困難性を克服する
ことはほぼ不可能である旨の示唆まで判示して
いる。
本判決からも分かるように，「立証容易な特

許」という視点を踏まえてクレームの表現を考
えないと，たとえ特許権を取得し，権利行使し
たとしても，裁判においては被告製品等の充足
性の立証に困難を来し，また，立証のために多
くの費用を投じても，必ずしも効を奏しない場
合もあり得ることを示す例と言えよう。
なお，控訴審判決においては，一審判決とは

異なり，控訴人の立証が評価され，原判決が変
更されている。

6 ．	おわりに

以上のように，「強い特許」をめざして，ク
レームの表現は如何にあるべきかを仮想事例や
実際の裁判例を踏まえて検討した。近年，特許
権侵害事件等において，知財高裁の一部のコー
ト等でプロパテントの傾向がみられ，また，均
等侵害を認める裁判例が増加しているのも事実
である14）。しかしながら，あくまでも文言侵害
が原則であり，権利行使の効率性・経済性の観
点からすれば，例外的な場合である均等論に過
度に期待するのではなく，発明者・知財担当者
は，「強い特許」とは何かをあらためて念頭に
置いた上で，クレームの表現の重要性を再認識
しておくことが大変有益であり，本論考がその
一助になれば幸いである。

注　記

 1） クレーム解釈を比較的平易に解説したものとし
て，飯塚卓也，知的財産法実務シリーズ１　新
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