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１．事案の概要 

 被控訴人が，控訴人らの輸入又は販売している製品の製造方法が，本件特許発明の請

求項１３に係る発明と均等なものとして同発明の技術的範囲に属する旨主張し，製品の

輸入・販売の差止め等を求めた。 

 

２．結論 

 請求棄却 

 

３．本件特許 

 発明の名称：ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法 

 登録番号：特許第３３１０３０１号 

 出 願 日：平成 ９年 ９月 ３日 

 登 録 日：平成１４年 ５月２４日 

 

４．本件特許発明（訂正発明，下線は訂正部分） 

 「Ａ－１ 下記構造を有する化合物の製造方法であって：  

 

Ａ－２' （式中，ｎは１であり；  

Ａ－３' Ｒ１およびＲ２はメチルであり；  

Ａ－４' ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；  

Ａ－５' ＹはＯであり；  

Ａ－６' そしてＺは，式： 

 のステロイド環構造，または式：  

のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基およ

び／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１ 

以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/769/085769_hanrei.pdf


 

 Ｂ－１ （ａ）下記構造：  

（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）を有する化合物を 

Ｂ－２ 塩基の存在下で下記構造： 

 

（式中，ｎ，Ｒ１

およびＲ２は上

記定義の通りで

あり，そしてＥは脱離基である）を有する化合物と反応させて， 

Ｂ－３ 下記構造： 

を有するエポキシド化合物を製造すること； 

Ｃ （ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および 

Ｄ （ｃ）かくして製造された化合物を回収すること； 

Ｅ を含む方法。」 

 

５．争点 

 均等の第１要件，第５要件の成否 

 

６．裁判所の主な判断（下線は筆者） 

（１）均等の第１要件（非本質的部分）について 

 本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解

決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，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が何であるかを確定することに

よって認定されるべきである。すなわち，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及

び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり，そし

て，①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には，特許

請求の範囲の記載の一部について，これを上位概念化したものとして認定され，②従来

技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には，特許

請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定される。  

 また，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る。 

 訂正発明の本質的部分は，ビタミンＤ構造又はステロイド環構造の２０位アルコール

化合物を，末端に脱離基を有する構成要件Ｂ－２のエポキシ炭化水素化合物と反応させ

ることにより，一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することが

できるということを見出し，このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有す

る側鎖が導入されたビタミンＤ構造又はステロイド環構造という中間体を経由し，その

後，この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により，ビタミンＤ構造又はス

テロイド環構造の２０位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入するこ

とを可能とした点にある。 

 また、出発物質又は中間体の炭素骨格（Ｚ）のビタミンＤ構造がシス体であることは，

訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成

する特徴的部分とはいえず，その本質的部分には含まれない。  

 控訴人方法は，訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち，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を備える一方、訂正発明との相違点である出発物質

及び中間体の「Ｚ」に相当するビタミンＤ構造がシス体ではなく，トランス体であるこ

とは，訂正発明の本質的部分ではない。 

 したがって，控訴人方法は，均等の第１要件を充足する。 

（２）均等の第５要件（特段の事情）について  

 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

の側において一旦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，このような特段の事情がある場

合には，例外的に，均等が否定される。  

 この点，特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして，出願時に当

業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり，したがって，

出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても，そのことのみ

を理由として，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第５要

件における「特段の事情」に当たるものということはできない。  

 なぜなら，①特許発明の実質的価値は，特許請求の範囲に記載された構成以外の構成

であっても，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当

業者が容易に想到することのできる技術に及び，その理は，出願時に容易に想到するこ

とのできる技術であっても何ら変わりがないところ，出願時に容易に想到することがで

きたことのみを理由として，一律に均等の主張を許さないこととすれば，特許発明の実

質的価値の及ぶ範囲を，上記と異なるものとすることとなり，また，②出願人に対して，

限られた時間内に，将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲

とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場



 

合があるからである。 

 もっとも，このような場合であっても，出願人が，出願時に，特許請求の範囲外の他

の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識

していたものと客観的，外形的にみて認められるとき，例えば，出願人が明細書におい

て当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや，出願人が出願当

時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときに

は，出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは，第５要件におけ

る「特段の事情」に当たるものといえる。  

 なぜなら，上記のような場合には，特許権者の側において，特許請求の範囲を記載す

る際に，当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの，すなわち，当該他

の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの，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と理解することができ，そのような理解をする第三

者の信頼は保護されるべきであるから，特許権者が後にこれに反して当該他の構成によ

る対象製品等について均等の主張をすることは，禁反言の法理に照らして許されないか

らである。 

 訂正発明の特許請求の範囲，訂正明細書の記載をもって出願人が訂正発明の出発物質

に代替するものとしてトランス体のビタミンＤ構造を認識していたものと客観的，外形

的にみて認めるには足りず，特許請求の範囲の出発物質を意識的に限定したものとはい

えない。 

以上 

 


