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論　　説

知財判決の読み方

　抄　録　知的財産法の実務においては，特許法等の条文解釈のため，同種の案件に直面して対応策
を検討するためなど，裁判例を読む場面が多い。よく判例学説はどうなっているか，と問われること
がある。しかし，判例とは何か，学説とは何かについて即答するのは困難である。そもそも判決文は
長文が多く難解で読みにくく，特に理系出身の知財担当者にはハードルが高いように思われる。そこ
で，本稿では，知財判決，とくに特許判決を読むためのポイントを紹介し，実務へどのように生かす
べきかについて，実例をあげて解説する。

角 田 政 芳＊
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1 ．	はじめに

知的財産法の実務や研究にとって，判例の分
析・研究が不可欠であることは言うまでもな
い。「判例は実務を拘束する」といわれるが，と
くに知的財産法の実務においては「判例に従わ
ない実務はあり得ない」とも言えよう。また，
知的財産法の研究者は，日々，新たな法解釈論
ないし法理論の構築，比較法研究，そして判例

研究という３つの作業を繰り返しているはずで
あるが，やはり判例研究のウェートは大きい。
本稿では，そもそも判例とは何かなどという基
礎知識を紹介したうえで，とくに特許判決の具
体的な読み方について，わが国の特許法におけ
るもっとも重要な判決というべき最判10.2.24民
集52巻１号113頁「ボールスプライン事件上告
審」（以下，「ボールスプライン事件上告審」と
いう。）を引用しながら紹介することとする。

2 ．	基礎知識

2．1　判例とは何か？

判例とは，裁判所において，同一の争点を争
う裁判で，同様の判断を示す先例としての拘束
力を獲得するに至ったもの，つまり法規範とな
ったもの，判例法をいう。判例法というと，英
米法系のコモン・ロー諸国で先例拘束の原則を
採用する法体系を指すCase lawのことのように
思われるが，これは「Statute（制定法）ある
いはStatutory law（制定法）またはwritten law
（成文法）と対比される用法」であり１），大陸
＊  東海大学総合社会科学研究所所長・弁護士　 
Masayoshi SUMIDA
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法Civil lawに属するわが国では判例に一般的な
拘束力があるとはされていないので，意味が異
なる２）。
つまり，わが国は大陸法系の成文法主義の国

であり，憲法により，「すべて裁判官は，･･･憲
法及び法律にのみ拘束される。」との原則が採
用されている（憲法76条３項）。それにもかか
わらず，わが国においても判例は法を構成する。
そもそも，法は，法的紛争のために裁判官が従
うべき基準であるが，これを法源という。法源
は，その憲法及び法律のように文章の形式を備
えた成文法のほかに，不文法が存在する。つま
り，判例は，法源を構成する成文法と不文法の
うち，不文法に属する。不文法には，他に慣習
法や条理が含まれる。
ただ，判例は類似の事案や争点に対して，同
じ趣旨の判決が反復された判断であるといわれ
ることがあり，また最高裁判所の判決を指すと
もいわれる。しかしながら，一つしかない裁判
例における判断も判例たり得る３）。また，判例
とは，最高裁判所の判決のうち，いわゆる最高
裁判所に設けられている判例委員会によって民
集（正確には「最高裁民事判例集」という。）
と刑集（正確には「最高裁判所刑事判例集」と
いう。）に掲載されるものをいうといわれるこ
ともあるが，最高裁判所の判決が出ていない課
題は山ほど存在するから，そうとは限らない。
結局，判例とは，裁判所が，認定事実に基づ
いて，論理的な根拠を明確に述べたうえで一般
論を示した法的判断ないし解釈ということとな
ろう４）。それにもかかわらず，実務だけでなく
研究の場においても，判例という用語は多様な
意味で用いられている。つまり，①個々の判決
をさす場合（例：「平成21年９月18日の最高裁
の判例」），②抽象的な意味で用いる場合（例：
「最高裁の判例は･･説を採用している。」），③特
定の裁判において示された一つの判断，をいう
場合などがある。

2．2　	判例は実務を拘束するとはどういう
意味か

「判例は実務を拘束する」といわれることが
あるが，とくに知的財産法の領域においては，
判例の知識は不可欠である。なぜならば，長い
間続いた知財法に関する判例が変更されること
が度々あるが，それを知らないで知的財産部で
実務を行うことはできないからである。典型的
な例として，特許発明の技術的範囲に関するプ
ロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下，
「PBPクレーム」という。）の解釈に関する知財
高等裁判所の判断と最高裁判所の判断が正反対
となった事例がよく知られている。
知財高判平成25.4.30判時2144号51頁「プラバ
スタチン事件控訴審」では，PBPクレームを真
正PBPクレームと不真正PBPクレームに分け，
前者については被告が製造販売する物が同一で
あれば侵害であるが，後者については被告が製
造販売する物が同一であっても製法が異なれば
侵害ではないとされた。しかし，その上告審で
ある最判27.6.5民集69巻４号700頁「プラバスタ
チン事件上告審」では，「特許が物の発明につ
いてされている場合には，その特許権の効力は，
当該物と構造，特性等が同一である物であれば，
その製造方法にかかわらず及ぶ」と述べて，物
が同じであれば製法の如何にかかわらず侵害と
された。そのような判例の変更を知らないで，
実務を行うことはできない。
さらに，「プラバスタチン事件上告審」は，
知財高裁が真正PBPクレームと不真正PBPクレ
ームであるかどうかの判断基準を，物の構造又
は特性により直接的に特定することが出願時に
おいて「不可能又は困難である」という事情の
有無によると述べていたのを，クレームの明確
性要件（特36条６項２号）を充たすといえるの
は，出願時において当該物をその構造又は特性
により直接特定することが「不可能であるか，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019224

又はおよそ実際的でない」という事情が存在す
るときに限られると述べた。
そのために，上記最高裁判決日である平成27

年６月５日の１か月後の７月６日には，特許庁
が，そのホームページにおいて，「プロダクト・
バイ・プロセス・クレームに関する当面の審
査・審判の取扱い等について」というタイトル
で，「本日より，以下のとおり判断を行います
ので，お知らせします。･･･物の発明に係る請
求項にその物の製造方法が記載されている場合
は，審査官が「不可能・非実際的事情」がある
と判断できるときを除き，当該物の発明は不明
確であると判断し，拒絶理由を通知します。」
という実務に変更したのは，「判例は実務を拘
束する」といわれる典型例といえよう。その後，
平成28年４月１日には，特許庁は「特許・実用
新案審査ハンドブック」において，「物の発明
についての請求項にその物の製造方法が記載さ
れている場合の審査における「不可能・非実際
的事情」についての判断」，「２．「不可能・非
実際的事情」に該当する類型，具体例」として，
「類型（ⅰ）：出願時において物の構造又は特性
を解析することが技術的に不可能であった場
合」と「類型（ⅱ）：特許出願の性質上，迅速
性等を必要とすることに鑑みて，物の構造又は
特性を特定する作業を行うことに著しく過大な
経済的支出や時間を要する場合」を公表した。
類型（ⅱ）の具体例は，「新しい遺伝子操作に
よって作られた細胞等」や「ハイブリドーマ細
胞Ａから生産されるモノクローナル抗体」，「交
配等の育種方法によって得られる動物及び植
物」が紹介されている。
同様の判例の変更事例としては，真正商品の

並行輸入に関する大阪地判昭和44.6.9無体例集
第１巻160頁「ボーリング自動ピン立装置事件」
では特許権侵害とされ，その判例が約四半世紀
続いたのち，最判平成9.7.1民集51巻６号2299頁
「BBS事件上告審」により特許権を侵害しない

ものとされた事例がある。後述の，均等論に関
する大阪地判昭和44.3.2判時677号25頁「マジッ
クファスナー事件」が置換可能性と置換容易性
という２要件で侵害を認めたのち，その判例が
約半世紀を経て，最判10.2.24民集52巻１号113
頁「ボールスプライン事件上告審」により，い
わゆる５要件を充足しなければならないことと
なった事例などがある。

2．3　判決文の構造

判決文は，正確には，判決書（はんけつがき）
という。本稿では，民事訴訟における判決文を
対象として解説することとする。なお，刑事訴
訟における判決文は，「裁判書」（さいばんがき）
と称している（刑事訴訟規則53条～56条）。民
事訴訟法においては，その判決書には，主文，
事実，理由，口頭弁論の終結の日，当事者及び
法定代理人，裁判所を記載しなければならない
ものと規定されている（民訴253条１項）。
主文には，訴えの適否や請求の当否に関する

判断の結論が示されている。具体的には，「本
件訴えを却下する」，「原告の請求を棄却する」，
「被告は〇〇〇を販売してはならない」などと
記載される。主文には，さらに訴訟費用の裁判
（民訴67条），仮執行宣言（民訴259条４項）が
記載される。
事実には，請求の趣旨，請求の原因および攻
撃防御の内容が記載されている。「事実の記載
においては，請求を明らかにし，かつ，主文が
正当であることを示すのに必要な主張を摘示し
なければならない。」と定められているからで
ある（民訴253条２項）。
理由には，事実の記載における資料から主文
に示された結論を導く論理過程が示されてい
る。いかなる事実を，どのような証拠に基づい
て認定したのか（これを証拠説明という。），そ
して，認定した事実にどのような法規を適用し
たのかについて経過を明らかにしなければなら
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ないものとされている。これを欠く場合には，
理由不備ないし判断の遺脱として上訴理由や再
審事由となる（民訴312条２項６号，338条１項
９号）。口頭弁論の終結の日を記載させるのは，
その後２か月以内に判決の言い渡しをするのが
原則となっているからである（民訴251条１項）。

2．4　判決の効力

判決が，取り消される可能性がなくなった状
態を判決の確定といい，これを判決の形式的確
定力という。上告審判決の場合は，その言い渡
しと同時に確定するが，下級審判決の場合は，
通常は上訴期間が徒過すればその期間満了のと
きに確定し（民訴116条１項），その他に上訴期
間満了前でも，当事者が上訴権を放棄すればそ
の放棄のときに確定し（民訴），適法な上訴が
あった場合には上訴棄却の判決が確定したと
き，上訴不適法却下判決が確定すれば上訴期間
満了のときに確定する。
確定判決の効力としては，既判力，執行力お
よび形成力という，いわゆる本来的効力が生じ
ることとなる。このうち，もっとも重要なもの
は既判力である。既判力とは，訴訟の当事者間
で，すでに判決された事項が後の訴訟で再び争
いになった場合には，その当事者はその判断内
容に反する主張はできないこととなり，裁判所
もこれと抵触する判断をすることは許されない
こととなるという確定判決の判断の拘束力をい
う。
この確定判決の既判力は，客観的範囲と主観

的範囲が問題となる。既判力の客観的範囲は，
原則として，判決主文に表示された判断事項だ
けについて生じるものとされている（民訴114
条１項）。判決は，原告の請求の当否を判断す
るものであるため，その既判力は原則として訴
訟物の範囲に及ぶと解されている。ただし，こ
の訴訟物の範囲については，いわゆる新旧理論
の対立があって，その及ぶ範囲も異なってくる

が，本稿では立ち入らないこととする。もっと
も，相殺の抗弁について判決理由中で判断した
場合には，反対債権の存否について相殺をもっ
て対抗した額に限って既判力が認められている
（民訴114条２項）。
既判力の主観的範囲とは，既判力は誰に及ぶ

のかに関する。既判力は対立する訴訟の当事者
間にのみ生じるのが原則であるが（民訴115条
１項１号），例外として，当事者のほかに，こ
れと密接な関係にある第三者に既判力が及ぶこ
ととされている。密接な関係にある第三者には，
破産管財人のように他人の権利について当事者
として訴訟を追考する権能を有する者が受けた
判決の効力は，その権利の帰属主体（この場合
は破産者。同項２号），口頭弁論終結後の承継
人（同項３号），引渡請求の目的物をもっぱら
当事者またはその承継人のために占有する者
（同項４号）が含まれる。

2．5　判例の所在

では，判例は，判決文のどの部分に記載され
ているのかが問題となる。判例は，裁判理由中
に記載されている。ただし，判例といえるため
には，論点（争点）に関する判断でなければな
らない。裁判所が裁判理由中で示した法的判断
のうちのどの部分が先例としての拘束力を有す
る真の判例であるのか，そのような拘束力を有
しない傍論（または余論）であるのかという問
題がある。傍論は判例とはなり得ないと解され
ているからである。
よく，傍論は「なお書き」をいうと説明され

ることがある。しかしながら，形式的に「なお
･･･」という表現で記載されているからといっ
て，傍論と決めつけることは妥当でない。判決
理由中のどの部分が判例といえるか，それとも
傍論にすぎないかについては，判決の結論との
関係で両者を区別すべきであるとする見解があ
る。すなわち，「『判例』となるのは，当該法的
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判断が，判決の結論を導く過程において不可欠
なものとして位置づけられている場合に限る。
判決において示されている法的判断が，判決の
結論を導く上で必要でない場合には，当該判断
は傍論に当たる。」とされている５）。また，判
例は，結論命題と理由命題（一般的性質の命題）
を含むものといわれる。判決理由中における論
点についての判断は，その結論部分と結論の理
由づけの部分にわかれている。
結論部分とは，論点の内容如何に応じて，「被
告が被告製品を製造販売する行為は，本件特許
権を侵害する。」というような命題で示される。
これに対して，理由づけの部分は，その事件限
りの説明に止まるものもあるが，「Ａという行
為がなければＢという事実は発生しないだろう
という関係があれば，ＡとＢとの間には法律上
の因果関係がある。」などという一般的な命題
は，他の多くの事件にも適用できることから，
判例と認めてよいとする見解など多くの議論が
展開されている。本稿ではこれ以上立ち入らな
いこととする。
要するに，数個の判例の結論命題をすべて説

明できる共通の理論を明らかにすること，これ
が，判例研究ということになる。

2．6　	リーガル・リテラシーとしての判例
の読み方

知的財産権に限らないが，法的な紛争に関わ
る専門家には，そのリーガル・リテラシーとし
て，「調べる」能力が要求される。その調べる
対象には，事実関係と規範があることが指摘さ
れることがある。その規範には，判例と学説が
あることもよく知られていることである。
例えば，弁護士は，クライアントから「案件
を受任した場合には，事実関係を認識し，規範
面の調査も怠らない。民事訴訟の提起や応訴に
際しては，関連判例・類似判例を充分調べあげ
て研究し，万全の構えで臨む。裁判官であれば，

担当案件の審理に当たり，基本的文献をチェッ
クし，関連判例の調査をする。その意味で『判
例・学説を調べる』はリーガル・リテラシーの
中核である。」といわれる６）。
判例については，すでに説明したが，この見

解は，学説も規範であると位置づけている。で
は，学説とは何かが問題となる。本稿では，「法
学の研究手法を正しく学んだ研究者の見解ない
し解釈」というにとどめておくこととする。知
的財産法における専門誌の数は，おそらくわが
国がもっとも多いものと思われる。筆者が，
1994年から1996年に留学したドイツのマック
ス・プランク知的財産法研究所に備えられてい
る日本の市販の知財法関連雑誌の多さに，外国
の研究者が驚いていたことがあったほどであ
る。しかし，そこに掲載される論稿の内容は，
すべてが学説ということはできない。

3 ．		特許判決の読み方―「ボールスプ
ライン事件上告審」を引用して―

3．1　事実の概要

事実の概要では，裁判所が認定した事実のみ
を抽出しなければならない。通常，判決文中の
「事案の概要」，「前提となる事実」を整理する
こととなるが，判決理由（ないし「当裁判所の
判断」）の項にも「････の事実が認められる。」
と述べる部分があるので，それも総合して整理
する必要がある。複雑な場合には，時系列で整
理すると便利である。
具体的には，①当事者の紹介，②原告の権利

内容（クレーム等の紹介），③被告の行為（侵
害の場合実施技術の紹介），④原告の請求（確
認･給付等），⑤上級審判決を取り上げる場合は，
下級審の判決の紹介を行うこととなる。それぞ
れの事項について，分量が多い場合には関係図
等の作成が便利である。
例えば，「ボールスプライン事件上告審」では，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019 227

「原審の確定した事実関係の概要」に第一審判
決の結論も紹介すべきこととなる。本件判決は
法律審の判決であるため，事実審である原審（東
京高判平成6.2.3判時1499号110頁「ボールスプ
ライン事件控訴審」で認定した事実に基づいて
法的判断が下されるからであるが，そこでは第
一審判決（東京地判平成3.4.19知裁例集26巻１
号89頁「ボールスプライン事件」）の結論まで
は示されていないからである。
その第一審判決は，実は東京地裁が長年維持
してきた均等論自体の否定論に立った判決であ
った。ただ，「仮に原告のいうところの均等の
理論が特許権侵害訴訟において採用することが
できる理論であるとしても，原告の右均等の主
張は，次のとおり，採用することができない
････本件発明の取付手段の被告製品の取付手段
への置換が，本件発明の特許出願当時，当業者
において容易に想到することができたものであ
つて，両者は置換容易であると認めることはで
きない」との判断を示したものであった。そし
て，原審である東京高裁は，初めて２要件説に
基づく均等論を適用して侵害を認めるに至った
ものである。
次に，争点を整理することとなる。この際に
注意すべきことは，裁判所が判断を示した部分
のみ，つまり判旨に対応するもののみを争点と
して挙げることとなる点である。裁判所が判断
を下していない論点については，その裁判では
争点とはなっていないと解するのである。
続いて，争点に対する当事者の主張を整理す
ることとなる。実務においては，この点が重要
となる。将来，自己の会社等で同様の案件にお
いて，どのような主張をすべきか検討する参考
資料となるからである。

3．2　判旨の抽出

裁判所が判決理由中で法的判断ないし解釈を
示した部分を判旨という。裁判所のウェブサイ

トで，「判決要旨」というタイトルの欄があるが，
これと判旨は同じではないので注意を要する。
例えば，「ボールスプライン事件上告審」であ
れば，「原審の右判断は是認することができな
い。その理由は，次のとおりである。」と述べ
た後の以下の部分が，判旨として抽出されるべ
き部分である。
判旨第１点（結論命題）としては，「特許権
侵害訴訟において，相手方が製造等をする製品
又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）
が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判
断するに当たっては，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特許発明の技
術的範囲を確定しなければならず（特許法七〇
条一項参照），特許請求の範囲に記載された構
成中に対象製品等と異なる部分が存する場合に
は，右対象製品等は，特許発明の技術的範囲に
属するということはできない。しかし，特許請
求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異
なる部分が存する場合であっても，（1）右部分
が特許発明の本質的部分ではなく，（2）右部分
を対象製品等におけるものと置き換えても，特
許発明の目的を達することができ，同一の作用
効果を奏するものであって，（3）右のように置
き換えることに，当該発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者（以下「当業者」
という。）が，対象製品等の製造等の時点にお
いて容易に想到することができたものであり，
（4）対象製品等が，特許発明の特許出願時にお
ける公知技術と同一又は当業者がこれから右出
願時に容易に推考できたものではなく，かつ，
（5）対象製品等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ときは，右
対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構
成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲
に属するものと解するのが相当である。」と述
べている部分である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 69　No. 2　2019228

次に，判旨第２点（理由命題）としては，「た
だし（ママ：「けだし」の誤記であることが明
らかであるが訂正せず「ママ」と表記する：筆
者注），（一）特許出願の際に将来のあらゆる侵
害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記
載することは極めて困難であり，相手方におい
て特許請求の範囲に記載された構成の一部を特
許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き
換えることによって，特許権者による差止め等
の権利行使を容易に免れることができるとすれ
ば，社会一般の発明への意欲を減殺することと
なり，発明の保護，奨励を通じて産業の発達に
寄与するという特許法の目的に反するばかりで
なく，社会正義に反し，衡平の理念にもとる結
果となるのであって，（二）このような点を考
慮すると，特許発明の実質的価値は第三者が特
許請求の範囲に記載された構成からこれと実質
的に同一なものとして容易に想到することので
きる技術に及び，第三者はこれを予期すべきも
のと解するのが相当であり，（三）他方，特許
発明の特許出願時において公知であった技術及
び当業者がこれから右出願時に容易に推考する
ことができた技術については，そもそも何人も
特許を受けることができなかったはずのもので
あるから（特許法二九条参照），特許発明の技
術的範囲に属するものということができず，
（四）また，特許出願手続において出願人が特
許請求の範囲から意識的に除外したなど，特許
権者の側においていったん特許発明の技術的範
囲に属しないことを承認するか，又は外形的に
そのように解されるような行動をとったものに
ついて，特許権者が後にこれと反する主張をす
ることは，禁反言の法理に照らし許されないか
らである。」と述べた部分である。
そして，判旨第３点（当てはめ）として，「本
件では，･･･本件明細書の特許請求の範囲に記
載された構成中に上告人製品と異なる部分が存
するところ，原審は，専ら右部分と上告人製品

の構成との間に置換可能性及び置換容易性が認
められるかどうかという点について検討するの
みであって，上告人製品と本件発明の特許出願
時における公知技術との間の関係について何ら
検討することなく，直ちに上告人製品が本件明
細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等
であり，本件発明の技術的範囲に属すると判断
したものである。原審の右判断は，置換可能性，
置換容易性等の均等のその余の要件についての
判断の当否を検討するまでもなく，特許法の解
釈適用を誤ったものというほかはない。」の部
分を抽出することとなる。

3．3　評　　釈

特定の判決の研究，批評，評釈のいずれにお
いても，（1）当該判決の判例上の地位，（2）判
旨ごとの検討，そして（3）実務ないし研究へ
の指針，という順序で検討することとなる。た
とえば，「ボールスプライン事件上告審」につ
いては，以下のようになる。

（1）当該判決の判例上の地位
第一に言及しなければならないのは，この当
該判決の判例上の地位である。ここでは，当該
判決の判旨を要約したうえで，同様の判断を示
した事例の存否，つまり従来の判例を踏襲した
判断を示したものであるのか，それとも初めて
の判決であるのかを示したうえで，その結論と
理由に対して賛成か反対かを明らかにすること
となる。したがって，ここでは，当該判決にお
ける論点に関連するすべての判決例を読んだう
えでないと記述できない。つまり，この部分は，
短い文章でありながら，研究者にとってはもっ
とも過酷な作業が求められる部分である。ただ
し，実務においては，実務への影響の有無と内
容を示すことで足りるものと思われる。
具体的には，本件判決は，わが国で初めて最
高裁判所が特許権侵害に関する均等論につい
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て，正面から，その成立要件を明らかにしたも
のであり，わが国の特許法上最も重要な判決と
言うべきものである。

（2）判旨ごとの検討
次に，判旨第１点から判旨第３点まで，判旨
ごとの詳細な検討が求められる。例えば，本件
判決の判旨第１点については，均等論の５つの
要件を定立した判断基準ないし解釈について，
従来の判例と学説に基づく検討が求められる。
研究者にとっては，さらに比較法的検討が求め
られる場合がある。本件判決の判旨第１点に示
された５要件は，前述のように，従来の判例が
採用してきた２要件説を変更するものであり，
第１要件は「非本質的要素の置換」，第２要件
は「置換可能性」，第３要件は「置換容易性」
ないし「容易想到性」，第４要件は「被疑製品
の公知技術ないし自由技術非該当」，第５要件
は「出願経過における意識的除外」であり，従
来の２要件に加えて，第１要件，第４要件およ
び第５要件が加わった。
第１要件の「非本質的要素の置換」は，その
後先例としての拘束力を発揮してきており，こ
の要件を充足しない，つまり非本質的要素が置
換されているとはいえないとして非侵害，請求
棄却とされた事例は多数に上っている。他方，
学説は，第１要件が均等論の要件として妥当で
あるかどうかについて，平成20年の日本工業所
有権法学会のシンポジウムにおいて議論された
し，その後多くの批判が公表された。
筆者は，本件判決日の平成10年（1998年）２
月24日から２年後に発行した書籍において，「こ
の判決によれば均等論の要件に非本質的部分の
置換という要件が加重され，またいわゆるパイ
オニアインベンションについては均等論適用の
余地を与えなくなる」などの問題を抱えること
となったとの批判を述べた７）。さらに，上述の
学会でも第１要件の問題点を指摘した８）。また，

比較法的にも，均等論に同様の要件を求めるも
のはなく，米国では厳しい批判がなされている。
たとえば，米国のロースクールにおける特許法
の定番のテキストであるAdelman・Rader・
Thomas・Wegner“Patent Law”2003の903頁
では，「日本においては「均等論は全く存在し
ないに等しい（the Doctrine of Equivalents 
does not exist at all）」と述べている。そして，
同書の906頁では「如何なる特徴部分が本質的
であるか否かの判断を回避するために，英国貴
族院（House of Lords）が，そのCatnic事件判決
において，クレームの合目的的解釈（purposive 
construction）を採用したことは，周知の通り
である。それにも拘らず，日本の最高裁判所が，
1998年になって，この（非本質性）の要件を採
用したことを，諸君は如何に考えるか」とまで
述べている９）。
また，第４要件と第５要件は，いわゆる文言

侵害にも適用されるものであり，均等論独自の
要件とは言い難い。
次に，判旨第２点は，均等論の５要件の法的根
拠を示した部分であり，概ね妥当であるが，第１
要件については，何も根拠が示されていない。
判旨第３点は，原審における均等論の第４要

件に関する審理が不十分であることに基づく差
戻しを述べるものである。

（3）実務ないし研究への指針
前述のように，判例の研究ないし分析は，研

究者にとっては，先例としての拘束力を有する
と評価できる判断基準ないし解釈はなにか，そ
の妥当性の存否について解釈法学的な観点か
ら，比較法的観点からも明らかにすることであ
る。これに対して，実務においては，むしろ将
来の紛争に対処可能にするための応用力の強化
が重要となる。特許権侵害訴訟における均等論
の要件論は，特許法における最優先の課題であ
りながら，判例は，２要件説と５要件説を展開
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してきたが，とくに，第１要件については，ハ
ーモナイゼーションという観点からは，なお，
判例変更の可能性がないとは言い切れない。
例えば，第１要件に関する最新の知財高判平
成28･3･25判時2306号87頁「マキサカルシトー
ル事件控訴審」は，「第１要件の判断，すなわ
ち対象製品等との相違部分が非本質的部分であ
るかどうかを判断する際には，特許請求の範囲
に記載された各構成要件を本質的部分と非本質
的部分に分けた上で，本質的部分に当たる構成
要件については一切均等を認めないと解するの
ではなく，上記のとおり確定される特許発明の
本質的部分を対象製品等が共通に備えているか
どうかを判断し，これを備えていると認められ
る場合には，相違部分は本質的部分ではないと
判断すべきであり，対象製品等に，従来技術に
見られない特有の技術的思想を構成する特徴的
部分以外で相違する部分があるとしても，その
ことは第１要件の充足を否定する理由とはなら
ない。」と述べて，第１要件の修正ともみられ
る言及をしている。
この判旨によれば，実務上は，特許権者側と

しては特許発明の本質的部分が被告製品に備わ
っていれば均等侵害が認定されやすいというこ
ととなり，第三者としては特許発明の本質的部
分をいかに把握するかが重要となる。これらの
判例の展開については，「特にパイオニア発明
につき権利を持つ者にとって朗報である。」と
の見解もある10）。
また，第５要件について，その上告審である

最判平成29.3.24民集71巻３号359頁「マキサカ
ルシトール事件上告審」は，「出願人が，特許
出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中
の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等
に係る構成を容易に想到することができたにも
かかわらず，これを特許請求の範囲に記載しな
かった場合であっても，それだけでは，対象製
品等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
などの特段の事情が存するとはいえない」と述
べるに至っている。
この判旨によれば，実務上は，特許権者側と

しては特許請求の範囲に被告製品の構成を特許
請求の範囲に記載していなかったとしても，そ
の点につき，明細書の中で客観的，外形的にみ
て，認識しながらあえて特許請求の範囲に記載
しなかった旨を表示していない限り，意識的除
外には当たらないものとされるという有利な状
況となっている点を理解しておくべきである。
反対に，第三者側としては，特許請求の範囲に
被告製品の構成と異なる部分があったとして
も，その部分が出願時に容易に想到できたにも
かかわらず特許請求の範囲に記載しなかった旨
明らかにしていない場合には，均等侵害と判断
され得ることを理解しておかなければならない
こととなっている。
最後に，研究者は，わが国の均等論の各要件

について，比較法研究をさらに展開すべきこと
となる。とくに，欧州のうちドイツと英国にお
ける均等論には大きな変動が生じている点を見
逃すことはできない。

4 ．	おわりに

本稿では，判例が法源の一部をなし，何故に
「判例は実務を拘束する」といわれるのかを明
らかにし，具体的な特許判例の読み方として，
「ボールスプライン事件上告審」を引用しなが
ら，いわば特許判例の読み方のルールともいう
べきものを解説した。
本稿の知財判決の読み方は，1981年に吉藤幸

朔元特許庁研修所長，有賀美智子元公正取引委
員会委員，紋谷暢男成蹊大学教授・法学博士（当
時），渋谷達紀東京都立大学教授（当時）らに
よって発明協会（当時，現在は発明推進協会）
で開設された「工業所有権法判例研究会」（現
在は，知的財産権法判例研究会）に，約35年間，
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毎月欠かさず参加させていただいた蓄積に基づ
いている。この判例研究会では，知的財産法を
専門としている大学教員と裁判所の判事を中心
として，弁護士，弁理士らも参加して，報告者
の報告をもとにして，取り上げる判決に現れる
すべての論点について，和やかな雰囲気のなか
ではあるが徹底議論するものであり，2018年９
月で362回を数えている。
もとより，学問は自由であり，表現も自由で

なければならないから，判例研究の手法も，そ
の発表方法も自由であってよいはずである。「学
問はあらゆることから自由でなければ成立しな
い」といわれる通りである。それでもなお，知
財判決の読み方については，本稿のようなルー
ルがある。実務においても，研究においても参
考にしていただきたい。

注　記

 1） 田中英夫編集代表『BASIC英米法辞典』東京大
学出版会1993年16頁

 2） 大谷實編著『エッセンシャル法学（第２版）』成
文堂1997年26頁参照

 3） 中野次雄『判例とその読み方（三訂版）』有斐閣
2009年８頁は，「一個の裁判で一回だけ示された
法律的判断でもそれ自体判例である」とする。

 4） 飯村敏明「判例の読み方と先例拘束力について
－商標の類否を中心として－」『松田治躬先生古
稀記念論文集』2011年27頁も，最判昭和43.2.27
民集22巻２号399頁「氷山商標事件上告審」の先

例拘束力ある部分について，「論理的な根拠を述
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