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☆知財の常識・非常識 ⑦
　特許侵害訴訟における作用効果不奏功の主張（上） … ⑴

１　はじめに

　ひと昔前、特許侵害訴訟の訴状には、特許請求の
範囲に記載された特許発明の構成のみならず、明
細書に記載された作用効果も記載し、被告製品（方
法）が特許発明と同一の作用効果を奏することを主
張することが広く行われていました。しかし、この

ごろは訴状にそのような作用効果の主張をまったく
といってよいほど見かけません。裁判所のホーム
ページに掲載されている訴状の書式例でも、被告製
品が特許発明の技術的範囲に属することについての
主張は、特許発明の構成要件（Ａ、Ｂ・・）（特許
請求の範囲を項分け記載したものをこのように呼
びます。）と、これに対応する被告製品の構成（ａ、
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ｂ、・・）とを対比し、被告製品の構成ａ、ｂ・・・
は特許発明の構成要件Ａ、Ｂ・・・をすべて充足す
る、よって被告製品は本件特許発明の技術的範囲に
属する、というシンプルな記載になっています。
　これについては、平成６年の特許法改正で、明細
書に発明の詳細な説明に発明の目的、構成及び効果
を記載することが要求されなくなったこと、特許請
求の範囲の記載も発明の必須の構成を記載すること
を要求していたものから「特許出願人が特許を受け
ようとする発明を特定するために必要と認める事項
のすべて」を記載するものへと変わったことが関係
していると思われます。
　しかし、発明の効果の記載を明細書に記載する必
要がなくなったからといって、特許発明の技術的範
囲を確定するうえで、作用効果の持つ意義が減じた
わけではありません。このことは、被告製品等が特
許発明と均等なものかを判断する基準として目的・
作用効果の同一性を挙げているボールスプライン事
件最高裁判決（平成10年２月24日、以下「ボールス
プライン最判」）の判示からもうかがわれるところで
す。
　とはいえ、被告製品等が特許発明の技術的範囲に
含まれるかを決める際に、どのような形で作用効果
を考慮するかについて、特許法に直接の手かがりと
なるような規定はありません。また、構成の対比に
よって技術的範囲への属否判断を行うという実務上
確立された侵害判断の手法（構成要件充足判断）は、
その判断形式において、作用効果の考慮を入れにく
い構造になっています。「作用効果不奏功の抗弁」は、
これを認めるべきとの見解は一部にあるものの、十
分に検討されているとはいえない状況にあります。
　そこで、今回は、特許発明の技術的範囲の認定に
おいて、作用効果がどのような形で考慮され得るか
を考えてみたいと思います。
　（なお、個人的には、「作用」はある手段によって
結果がもたらされる様態や作用機序を指し、「効果」
はある手段によってもたらされる結果、とりわけ、
出願人が解決課題とした事項について得られる好ま
しい結果を指すというイメージを持っているので、
作用効果と一連に書くことについてはやや疑問を感
じるのですが、本稿でひとまず一般の用例に倣って

「作用効果」ということにします。）

２．均等論判決から見た作用効果の位置づけ

　まず、技術的範囲を論じる場合の通常の順序を変
えて、均等論の話から始めます。なぜなら、均等論
において特許請求の範囲の文言を超えて特許権の効
力が及び得る限界は、特許発明と同等と認められる
範囲（実質的に同一と評価される範囲）であると考
えられるところ、その限界を定める基準についての
議論は、被告製品に実施されている技術（発明）が
特許発明と同一かどうかを問う文言侵害の議論のい
わば延長線上にあって、本質的に共通するものだと
考えられるからです。

（１）ボールスプライン最判（平成10年２月24日）

均等論は、特許請求の範囲の文言には当てはまら
ない対象物（方法）について、一定の要件を満たす
場合には、特許発明の技術的範囲に属するものとし
て、侵害の成立を認める法理です。ボールスプライ
ン最判は、従前からあった均等論の論議を集大成す
る形で、以下のように、均等による侵害が認められ
るための要件を定立しました。①〜⑤は均等論の第
１〜第５要件と呼ばれています。

「明細書の特許請求の範囲に記載された構成中
に他人が製造等をする製品又は用いる方法と異な
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右部分を右製品等
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
者が右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右製品等が特許
発明の特許出願時における公知技術と同一又は右
の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右製品等が特許出願手続にお
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
と解すべきである。」（符号及び下線は筆者）
そして、同判決は、均等による侵害を認めるべ

き理由として、特許出願の際にあらゆる侵害態様を


