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　さて、今回は、「作用効果不奏功の抗弁」の可否を
判断した例としてしばしば引用されるエアロゾル事
件判決を検討することにします。

（１）大阪地判平成13年10月30日［エアロゾル事件

一審判決］

（事件の概要）

事件は、被告が輸入販売するエアロゾル製剤に
対する特許権侵害差止請求訴訟です。被告製品は、
界面活性剤を全く含まない気管支喘息治療剤であ
り、被告は、侵害論において、界面活性剤を含ま
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ないこと等による構成要件Ｃ、Ｄの非充足の主張
に加えて、発明の構成要件を充足しているとして
も、被告製品は明細書に記載された特許発明の作
用効果を奏しないから技術的範囲に属しないとい
う主張をしました。裁判所は、作用効果不奏功の
抗弁を理論としては認めましたが、被告製品が作
用効果を奏さないとは認められないことなどを理
由に、侵害を認め、差止請求を認容しました。なお、
特許は平成２年法下の出願に係るもので、特許請
求の範囲は以下のとおり、分説されています。
Ａ　以下を含んで成るエアロゾル製剤であること。
（a）治療的に有効量のベクロメタゾン17,21ジプ
ロピオネート

（b）1,1,1,2－テトラフルオロエタン、1,1,1,2,3,3,3
－ヘプタフルオロプロパン及びそれらの混合
物より成る群から選ばれるハイドロフルオロ
カーボンを含んで成る噴射剤

（c）この噴射剤の中にこのベクロメタゾン17,21
ジプロピオネートを溶解せしめるのに有効な
量のエタノール

Ｂ　実質的に全てのベクロメタゾン17,21ジプロピ
オネートがこの製剤において溶けていること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ｃ　この製剤に任意の界面活性剤が0.0005重量％
以上含まれていないこと。
Ｄ　肺、頬又は鼻への投与のためのエアロゾル製
剤であること。

（被告の主張）

被告製品の作用効果に関する被告の主張は概ね
以下のとおりでした。
・特許発明には、特許請求の範囲に記載された構
成により得られる効果が必ずあるのであり、発
明において構成と効果は不可分である。そして、
その効果は明細書の発明の詳細な説明の項に
記載されているはずである（平成２年法36条５
項）。したがって、特許請求の範囲の記載から
すれば、形式的にはその範囲内に包含されるも
のでも、その発明の効果（明細書の発明の詳細
な説明に記載されている効果及び出願経過にお
いて出願人が主張した効果）を奏しないものは、
技術的範囲に属しない。
・本件発明の作用効果は、①界面活性剤を実質的
に含まないことにより、従来の界面活性剤を含

むＢＤＰ製剤より化学的安定性に優れている、
②市販のＢＤＰ製剤よりも有意に高い吸入率を
提供するとの２点であるところ、被告製品はこ
れらの効果を奏していない。

（裁判所の判断）

判決は、まず、被告製品が構成要件Ａ〜Ｄを充
足することを認め、被告の作用効果不奏功の主張
に対しては、作用効果を奏しないものは技術的範
囲に属さない、作用効果を奏さないことの立証責
任は被告にあるとして、作用効果不奏功が抗弁と
して成立し得ることを認めましたが、結論として
は、被告製品が本件発明の作用効果を奏しないと
は認められないとして、侵害の成立を認めました。　
判決は、まず、平成２年法下の特許出願である
本件特許について、①特許発明の技術的範囲は特
許請求の範囲の記載に基づいて定まるが、特許請
求の範囲は明細書の詳細な説明に記載した発明を
記載したものでなければならないこと、また、明
細書には発明の目的、構成、効果の記載が要求さ
れており、この要件を満たさない場合には特許出
願は拒絶され、あるいは特許が無効とされること、
したがって、②特許請求の範囲の記載が一義的に
明確でない場合には、明細書中の効果の記載も参
酌されるべきであり、また、③クレームの記載が
詳細な説明に記載された効果を奏しないものまで
含む場合には、特許の無効理由を内包することに
なるのであるから、特許請求の範囲の記載は、明
細書記載の効果を奏する範囲に限定して解釈すべ
きであると述べ、さらに、この理は、平成６年改
正法の下でも当てはまるとして、以下のように述
べています。

「ところで、明細書の記載要件を定めた平成
２年法36条４項の規定は、平成６年法律第116
号による改正で、「前項第３号の発明の詳細な
説明は、通商産業省令で定めるところにより、
その発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者がその実施をすることができる
程度に明確かつ十分に、記載しなければならな
い。」とされ、発明の効果は明細書に記載を必
ずしも要しないことになった。しかし、同改正
後の特許法の下でも、明細書に効果の記載があ


