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抄　録  
 
　プロドラッグは、公知の医薬化合物（基本化合物）の構造の一部を化学的に修飾した化合物であり、製造さ
れ販売されている段階では基本化合物とは構造を異にするが、患者に投与すると生体内で代謝され基本化合物
となってその薬効を発揮する化合物である。したがって基本化合物が特許されている時、その特許権を侵害す
るか否かが問題となる。 
 
　1992年、米国においてプロドラッグについて患者の行為を直接侵害、プロドラッグの製造者の販売行為を
侵害教唆とする判決（ゼニス事件）が出された。米国にはプロドラッグを基本化合物の均等に当たるとした先
例（オルソ ファーマシューティカル事件）もある。またプロドラッグを発明の本質論に基づき侵害とした英国
最高裁判決（ビーチャム事件）もある。これらの外国の事件を概観しながら、プロドラッグが基本化合物の特
許を侵害するか否かにつき、発明の本質論、均等論、間接侵害及び利用という見地から、日本と米国との考え
方の相違を明らかにしつつ、現在の日本の技術的範囲の解釈論によってプロドラッグを基本化合物の特許の侵
害とできるか否かにつき検討する。 
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１．はじめに 
 

　プロドラッグは、公知の医薬化合物（基本化合物）の安定性、吸収性、薬効の持続性等を向上させたりある
いは副作用を低減させる等の目的で、基本化合物の構造の一部を化学的に修飾した化合物であり、基本化合物
とは薬効の基礎となる骨格を共通にするが構造の一部を異にする別異の化合物である。しかしプロドラッグを
患者に投与すると生体内で代謝され基本化合物となりその薬効を発揮する。 
 
　プロドラッグは、製造され、市販されている段階では、基本化合物とは構造を異にする別異の化合物である
から、これを基本化合物を経由しない方法で製造する時は、その製造行為及び販売行為は、基本化合物の特許
を文言どおり侵害することはない。しかし、患者に投与された時生、体内で代謝され基本化合物となって薬効
を発揮する。したがって基本化合物が特許されている時、その特許権を侵害するか否かが問題となる。 
 
　我が国にはプロドラッグについて基本化合物の特許の侵害に当たるか否かを判断した判決例はない。本稿で
は外国の事例を紹介しつつ、我が国において基本化合物の特許とプロドラッグとの関係をどのように考えれば
よいのかにつき検討する。 

目次へ 
 

２．ゼニス事件 
 

２.１　事件の概要 

(1) 事件の経過

　 　本件は、米国特許第4504657号（発明の名称「セファドロキシル１水和物」、以下「657特許」とい
う）の特許権者であるＸ（ブリストル マイヤーズ スクイブ社）に対して、Ｙ（ゼニス ラバラトリーズ
社）がなした非侵害、不正競争及び独占禁止法違反の訴えに対して成された判決である。  
 

(2) 657特許

　
　657特許は、セファロスポリン系抗生物質であるセファドロキシル化合物に関しており、その唯一の
クレームであるクレーム１は、特定の結晶形を有するセファドロキシル１水和物（以下、判決に従い発
明者の名を採って「ボウザード１水和物」という）である。 
 

(3) Ｙの製品
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　Ｙはセファドロキシル２水和物である「セファドロキシルDC」についてFDAの認可を受け、セファド
ロキシルDCが657特許を侵害しないとして訴訟を提起した。 
 
　上記セファドロキシルDCは、製造され、市販されている段階では特許のボウザード１水和物とは異
なる物質であるが、患者に投与されると、生体内でボウザード１水和物に変化し吸収されて血流に入
り、抗生物質として作用する。セファドロキシルDCは、ボウザード１水和物に比して結晶水が２分子
結合している点でのみ相違する化合物であり、必ずしもボウザード１水和物を化学的に修飾した構造を
有するものとはいえず、しかもそれ自身でも抗生物質としての作用を有していると思われるから、真の
意味でのプロドラッグとはいえないかもしれない。しかし生体内でボウザード１水和物となって血流に
吸収され抗生物質として作用しており、この意味ではプロドラッグと同様に考え得る化合物である。し
たがって本稿ではセファドロキシルDCをプロドラッグであるとして話を進める。 
 

(4) 争　点

　 　本稿で検討する争点は、セファドロキシルDCが均等理論に基づいて657特許を侵害するか否か、及び
ＹによるセファドロキシルDCの販売行為が657特許の侵害教唆に当たるか否かである。

 
２.２　判　決

(1) 均等論及び禁反言

　 　判決は、以下のように、ＹのセファドロキシルDCは、特許の基本化合物と方法、機能及び結果の三
要素において実質的に同一であると認定した上で、禁反言の法理により均等論に基づく侵害の認定を排
除した。 
 
「係争のセファドロキシルDCは、たとえその製造及び投与前の状態では特許を侵害しないとしても、
投与後に生体内においてボウザード水和物に変化するので、ボウザード１水和物に係る係争特許と実質
的に同一の方法で同一の機能を果たし、実質的に同一の結果を達成する。しかし特許はボウザード１水
和物の製造上の利点を唯一の根拠として付与されており、したがって侵害と認められる均等の範囲は、
特許が付与された製造上の特徴において均等である化合物に限られる。この見地から、均等理論による
侵害の認定は審査経過に基づく禁反言により排除される。」 
 

(2) 患者による直接侵害

　
　Ｙの逆均等論の主張を斥けて、セファドロキシルDCを服用する患者による変換されたボウザード１
水和物の使用行為は、657特許の文言どおりの侵害に当たると判決した。 
 

(3) Ｙによる侵害教唆

　

　判決は、セファドロキシルDCの製造者Ｙの販売行為を以下のように侵害教唆に当たると判示した。 
 
「投与されると生体内で係争特許と同一の特定結晶形のセファドロキシル１水和物に変化する係争医薬
セファドロキシルDCを製造者が販売する行為は、米国特許法第271条(b)項に規定された教唆を構成す
る。なぜなら、血流中への変換された医薬の吸収は、米国特許法第271条(a)項に規定された『使用』を
構成し、且つセファドロキシルDCを服用する患者は、その故に、係争特許を文言どおり侵害すること
となるからである。」

目次へ 
 

３．他の事例
 

　プロドラッグについて基本化合物の特許を侵害するか否かを判断した事例として、以下の英国の最高裁判所
（貴族院）判決「ビーチャム事件」2)、及び米国のペンシルベニア州連邦地裁判決「オルソ ファーマシュー
ティカル事件」3)がある。 
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３.１　ビーチャム事件

　原告特許権者（ビーチャム・グループ）は、新規な半合成ペニシリン及びその製法についての４件の英国特
許を所有していた。その一つは、抗生物質として価値のあるα－アミノベンジルペニシリン（アンピシリン）
であった。 
 
　被告（ブリストル ラバラトリーズ）は、米国における原告特許権の実施権者であり、英国特許の方法で製造
したアンピシリンにアセトンを反応させて得たアンピシリンのアセトン誘導体「ヘタシリン」を米国で製造
し、その子会社が上記ヘタシリンを英国に輸入した。ヘタシリンは、これを投与すると、体内で加水分解さ
れ、アンピシリンとなって抗生物質としての薬効を発揮する。 
 
　このようにヘタシリンは、外国で特許の方法で製造されたアンピシリンを原料として製造される。したがっ
てその英国への輸入行為が侵害になるか否か、及びプロドラッグであるヘタシリン自体がその基本化合物であ
るアンピシリンの特許を侵害するか否かが争われた。 
 
　まず最高裁は、輸入行為について、輸入侵害理論（doctrine of infringing importation）4)及びサッカリン理
論（saccharin doctrine）5)に基づいて、侵害であると判断した。 
 
　輸入侵害理論は、英国特許の方法で外国で製造された製品を英国に輸入する行為を侵害とした判決に基づく
理論である。サッカリン理論は、上記輸入侵害理論を更に発展させたもので、英国でサッカリンを製造する原
料であるオルソトルエン スルホクロライドの製造法についての特許が成立している時、外国においてその方法
で製造された上記原料化合物を用いてサッカリンを製造し英国に輸入する行為を侵害とした判決に基づく理論
である。 
 
　次いで最高裁は、プロドラッグであるヘタシリンについて、発明の核心理論（pith and marrow doctrine）6)
の下に、基本化合物であるアンピシリンの特許を侵害すると判決した。この核心理論は、発明の核心（本質）
部分をそのまま借用し、非本質部分を変更又は省略する行為は、特許権を侵害するという理論である。

 
３.２　オルソ ファーマシューティカル事件

　スミスらは、経口避妊薬として有用な女性ホルモンの一種であるステロイド化合物に関する米国特許
3959322号（発明の名称「13－アルキル－ゴン－4－エンの合成」）の特許権者である。 
 
　オルソ ファーマシューティカル社は、上記特許のクレームされた化合物を基本化合物とするプロドラッグで
ある「ノルゲスティメート」を製造販売していたが、特許権者に対し上記特許権は本来無効であるから、侵害
にならないとの確認を得るために訴訟を提起した。特許権者は、「ノルゲスティメート」は均等理論の下に特
許権を侵害すると反訴した。 
 
　裁判所は、特許は有効であるとした上で、「ノルゲスティメート」は、生体内で基本化合物を生成し、経口
避妊薬として基本化合物と実質的に同一の方法で実質的に同一の機能を果たし、実質的に同一の結果を得るも
のであるから、均等理論の下に特許権を侵害すると判決した。 

目次へ 
 

４．プロドラッグと特許権侵害 － 米国の考え方
 

４.１　発明の本質論と侵害
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　「ゼニス事件」においてＸは、上記英国最高裁判決（ビーチャム事件）に示された発明の本質論に基づいて
均等の主張をした。これに対しＹは、判決の項では触れていないが、この理論を逆用して非侵害の主張をし
た。すなわち657特許の本質（heart or essence）は、ボウザード１水和物の大きな嵩密度及び安定性という製
造上の利点にあるとし、発明の本質論の下に657特許のクレーム１は、ボウザード１水和物の用途、目的又は機
能を限定して解釈すべきであると主張した。 
 
　これに対し、裁判所は、発明の本質論は均等理論の下に侵害を判断するのに有用であるが、特許のクレーム
にある限定を無視したり、クレームにない限定を付加して不当に解釈するために用いられてはならないとし
た。そしてクレームされているのはボウザード１水和物そのものであり、Ｙの言うような限定を一切含んでお
らず、したがってＸはボウザード１水和物のあらゆる用途から第三者を排除できると判示した。 
 
　米国においては、特許発明の保護範囲はクレームにより定められ、係争の実施形態がクレームされたすべて
の要件を備えるかその均等物を備える場合に、侵害が成立する。これをオール エレメント ルールという。たと
えば「レメルソン事件」7)においてCAFCは、「クレームの各要件は重要であり不可欠である。…… 裁判所が侵
害を容認するためには、原告は侵害品がすべての要件又はその実質的均等を備えていることを示す必要があ
る。」とする。また「ZMI事件」8)においてCAFCは、「侵害品が特許のクレームのあらゆる要件を文言どおり
又は均等物として備えていることを侵害の要件とする。」と述べている。更に「パーキン エルマー事件」9)で
は、発明の本質（heart, gist or essence of the invention）について、「侵害を判断するに当たって本質論に基づ
いて特定のクレームの限定を無意味なもの又は重要でないものとして無視することは許されない。」とする。
したがって、発明の本質のみを共通にするというだけで侵害が成立することはない。クレームに記載された他
の要件を無視することは許されないからである。 
 
　本件においてＹは、発明の本質論に基づきクレームを限定解釈しようとした。しかし判決は、オール エレメ
ント ルールにのっとって、発明の本質論に基づいてクレームにない限定をクレームに付加して解釈することは
許されないとして、このようなＹの主張を斥けている。 
 
　米国において、クレームにない限定をクレームに持ち込んで権利範囲を限定解釈することは許されないとす
る考え方は、多くの判決に示されている。たとえば、「コーニング グラス事件」10)、「デュポン事件」11)等
がある。

 
４.２　均等論

 
　米国において特許権侵害の判断は、まずクレームの文言を解釈し、文理解釈されたクレームの範囲に係争物
が入るか否かが判断される。文理解釈上の侵害が認められなかった場合であっても、係争の実施形態がクレー
ムされた発明と均等理論の下に均等に当たるとされた時は、侵害とされる。 
 
　米国の均等論は、方法（way）、機能（function）及び結果（result）の三要素の実質的同一性を充足した時
に成立するとされている。すなわち係争物がクレームされた発明と実質的に同一の方法で実質的に同一の機能
を果たし、実質的に同一の結果を達成するものである時は、均等理論の下に侵害と判断される（原則-１）。 
 
　米国における均等理論に基づく均等範囲は、「トーマス アンド ベッツ事件」12)にみられるように、発明の
程度により異なり、パイオニア発明では広い範囲の均等が認められるが、進歩の程度の低い発明では狭い均等
しか認められない。 
 
　この均等範囲の広狭は、原則-１における方法、機能及び結果の三要素の実質的同一性を広く解するか狭く解
するかによっている。 
 
　米国における均等論は、上記原則-１を基本原則として判断され、原則-１が充足されれば、均等は成立する。
しかし原則-１のみでなく、ケースによっては「代替性」（interchangeability）をも考慮して判断されることが
ある（原則-２）。代替性は、たとえば均等判断時点を出願時とするか侵害時とするかという形で争われる。ま
た原則-１のみではなお均等といえない時に、代替性を考慮して均等の判断をする場合がある。この後者の考え
方は、最高裁判決「グレーバータンク事件」13)に見ることができる。「グレーバータンク事件」は、周辺限定
主義の下で均等論批判説が高まり、均等論適用の賛否が激しく争われていた1950年になされた判決である。こ
の判決は周辺限定主義の下での均等論適用を是とするリーディングケースとなり、以後の判決で均等論が争わ
れる時、殆ど必ずといっても過言でないほど引用される重要判決である。この事件の概要は以下のとおりであ
る。 
 
　特許は、弗化カルシウムと主成分として１以上のアルカリ土類金属の珪酸塩を含有する電気溶接用組成物に
係るものである。侵害と訴えられたグレーバータンク社の組成物は、アルカリ土類金属の珪酸塩に代えて珪酸

file:///C¦/Documents%20and%20Settings/Owner/My...2006_test/info/saegusa/chizai/chizai_43-10.htm (5/17)2006/07/24 13:46:36



プロドラッグと特許権侵害

マンガンを主成分として用いたものであった。マンガンはアルカリ土類金属に属さず、したがってマンガンの
珪酸塩である珪酸マンガンはアルカリ土類金属の珪酸塩ではない。したがって化学的な見地からみれば、両者
は実質的に同一とはいえないケースである。 
 
　このケースにおいて最高裁は、「均等は、特許明細書の記載、先行技術及びケースの特殊性に基づいて決定
されなければならない。…… 重要なファクターは、当業者が特許に含まれる成分を他の成分に代替することを
知り得たか否かである。」と述べ、アルカリ土類金属であるマグネシウムとマンガンとの代替性を検討してい
る。そして提出された証拠から、溶接分野においてマンガンをマグネシウムに代替して用いることは当業者に
よく知られていた事実であるとして、珪酸マンガンは珪酸マグネシウムと均等物であると判断した。すなわち
原則-１のみでは均等と言い難いケースに、原則-２を適用して均等を容認した。 
 
　均等判断の時点については古くから争いがあった。古くは「ゴールド事件」14)（1872年）において、最高
裁は、発明の日に代替物が知られていなかった時は侵害を構成しないと判示した。しかし、この判決例はリー
ディングケースとはならず、裁判所によって異なる判断が示された。 
 
　最近のCAFCの判決は、均等判断の時点を侵害時としている。例えば「ヒューズ エアクラフト事件」15)で
は、特許発明が成された後に開発されたコンピューターを人工衛星上で用いる実施形態に対し均等論を適用し
ている。「アトラス パウダー事件」16)では、侵害と訴えられたデュポンが、特許発明の出願前である1966年
当時、当業者はデュポンの製品が特許のものと均等物であることを知らなかったと主張したのに対し、そのよ
うな判断は侵害の時点でなされるべきものと判示している。 
 
　また、上記「アトラス パウダー事件」において、デュポンは、侵害と訴えられた製品に特許が付与されてい
るから、均等による侵害を構成しないと主張したが、CAFCは先例である「ベンディックス事件」17)及び
「ハーマン事件」18)を引用して、この主張を斥けた。前者事件では、「被告が係争特許の重要な特徴を剽窃し
ている場合には、たとえ改良により被告が特許を取得できる程度にこれらの特徴を補充しまたは変更しても、
侵害と判断される。」とする。また後者事件では、より明確に、「特許は生産し、使用し又は販売する権利を
付与するものではない。第三者を排他する権利を付与するものである。」と述べている。すなわち特許権は実
施権ではなく排他権であるから、特許を取得したとしても、その故にその実施は正当な権利行使とはならず、
他人の特許発明を実施することとなる時は、侵害となるとするものである。 
 
　プロドラッグについての前掲「オルソ ファーマシューティカル事件」では、製造され、販売されている段階
では特許の基本化合物とは別異の化合物であるが、生体内で代謝され基本化合物となって薬効を発揮するプロ
ドラッグについて、基本化合物と実質的に同一の方法で実質的に同一の機能を果たし、実質的に同一の結果を
達成するとして、原則-１により均等理論に基づいて侵害であると判断した。本件「ゼニス事件」においても、
裁判所は同じ理由で、プロドラッグであるＹのセファドロキシルDCについて方法、機能及び結果の実質的同一
性（原則-１）を認定している。 
 
　「ゼニス事件」は、このように原則-１の判断をしているにもかかわらず、前記判決の項で述べたように、審
査経過に基づく禁反言により上記原則-１の認定を排除している。しかし、プロドラッグについて、オルソ 
ファーマシューティカル事件と同様に原則-１の認定をしているから、禁反言が成立しなかった場合には、均等
理論の下に侵害と判断されたものと考える。

 
４.３　患者による直接侵害

　米国特許法第271条(a)項には、「本法に別段の定めがある場合を除いて、米国内において特許の存続期間中
正当な権限なく特許発明を製造し、使用し又は販売する者は、当該特許権を侵害する。」と規定されている。
上記規定において「特許発明」は、たとえば物の発明についてはクレームされた物を指し、方法の発明につい
てはクレームされた方法を指す。 
 
　上記規定から明らかなように、米国では、侵害を構成する実施行為を業としての実施行為に限っていない。
したがって、個人的なあるいは家庭的な実施行為であっても、他人の特許発明を無断で実施する行為は特許を
侵害することとなる。 
 
　「ゼニス事件」の場合、プロドラッグを服用した患者は、体内で変換された特許発明の基本化合物を血流に
吸収し、その薬効を享受する。このような患者の行為は、特許発明に係る物を使用することとなる。したがっ
て、患者は米国特許法第271条(a)項により特許権を直接侵害することとなる。 
 
　Ｙは、本件特許はボウザード１水和物の製造上の利点に基づいて特許されたものである。しかるに生体内で
ボウザード１水和物に変換されるセファドロキシルDCは、ボウザード１水和物の製造上の利点を実現していな
いから、ボウザード１水和物とは別の発明であるとして、患者の行為は逆均等論により非侵害であると主張し
た。 
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　裁判所は、この主張に対し、逆均等論は係争の物質が特許の化合物とは実際に異なるものであることを証明
し、且つ変換された係争化合物が特許の化合物とは区別できるものであることを立証しなければならないと
し、その立証がなされていないことを理由に、Ｙの逆均等論の主張を斥けた。 
 
　逆均等論は、前掲「グレーバータンク事件」に次のように判示されている。 
 
「装置が特許に係る装置と原則において相違し、実質的に異なる方法で同一又は類似の機能を果たすが、それ
でもクレームの文言に入る場合には、均等論はクレームを限定し且つ侵害に対する特許権者の行為を排斥する
ために用いられる。」 
 
　逆均等論は、均等論と同様に衡平上の理論の一つであり、表面上は文言上の侵害に当たる場合の防御手段で
ある。しかし、裁判所が逆均等論により非侵害とした例は稀有である。

 
４.４　侵害教唆

　米国特許法第271条(b)項には、「特許の侵害を積極的に教唆する者は侵害者としての責任を負わなければな
らない。」と規定されている。271条には上記(b)項の侵害教唆から(f)項まで、直接侵害ではないが法律の規定
によって侵害とみなされる行為すなわち間接侵害行為が規定されている。これらのうち(c)項は侵害幇助を侵害
とみなすものであり、上記(b)項と並んで我が国の特許法第101条と関連深いものである。 
 
　間接侵害行為が成立するためには、直接侵害行為が存在するか、あるいは将来の直接侵害が予測されること
が前提となる。直接侵害行為は米国内に存在することを原則とするが、第271条(f)(1)項には、侵害幇助行為が
米国内で行われ、直接侵害が外国で行われる場合も侵害とみなされることが、明文をもって規定されている。 
 
　侵害教唆は、ある者が第三者に特許発明の原材料や部品を供給して積極的に特許侵害を働きかけ侵害せしめ
ることをいい、その場合には、その者は特許法第271条(b)項により特許権侵害とみなされる。 
 
　本件「ゼニス事件」の場合、前記のようにセファドロキシルDCを服用した患者の行為は直接侵害を構成する
から、かかるプロドラッグを販売するＹの行為は侵害教唆に当たるとしたのである。 

目次へ 
 

５．日米比較考
 

５.１　発明の本質論に基づく侵害論

　前記英国最高裁判決「ビーチャム事件」の示した発明の本質論に基づく侵害論は、発明の本質を共通にすれ
ば、他の非本質部分を変更又は省略しても侵害になるとするものである。この考え方は、侵害形態が特許発明
を構成する本質部分を共通して有しているか否かにより侵害を判断しようとするもので、クレームにある他の
要件を無視するものであって、要素保護を認めるものである。 
 
　米国においてこのような考え方が採用されないことは、４.１項において明らかにしたとおりである。 
 
　我が国においては、特許法第70条及び第36条第5項の規定があり、特許発明の技術的範囲を定める根拠とな
るのは特許請求の範囲であり、この特許請求の範囲には発明の構成に欠くことができない事項のみが記載され
ていなければならない。したがって、たとえ侵害形態が特許発明と本質部分において共通しているとしても、
特許請求の範囲に記載された他の要件すなわち非本質部分が変更又は欠如されている場合には、上記要件もま
た特許発明の必須要件なのであるから、これを無視して本質部分を共通しているという理由のみによって侵害
であるとはしないという考え方が定着しており、多くの判決にみることができる。たとえば「アクリルアミド
事件」19)、「棒材自動供給装置事件」20)、「水耕栽培用ベッド事件」21)等がある。 
 
　これをプロドラッグについてみるに、プロドラッグは、特許発明の基本化合物と構造を異にする別異の化合
物であるが、基本化合物の薬効の基礎となる骨格を共通して有しており、患者に投与すると体内で基本化合物
が生成し、その薬効を発揮する。したがってプロドラッグは、特許発明に係る基本化合物と構造上の相違は
あっても、薬効の基礎となる基本化合物の骨格すなわち特許発明の本質を有しているということができる。し
かし、上述のように、特許発明の本質を有しているというだけで他の要件を無視して侵害であるとはしない、
というのが我が国の定着した考え方である。 
 
　したがって、我が国でも米国と同様に、英国最高裁判決の発明の本質論に基づく侵害論にならって、プロド
ラッグについて発明の本質を共通にするから基本化合物の特許を侵害するとの考え方は、採り得ないことにな
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る。
 

５.２　均等論

(1) 日本における均等論適用の現状

　我が国の裁判所における特許発明の技術的範囲の解釈は狭く、特許請求の範囲に記載された文言を解釈した
文理解釈上の範囲をもって特許発明の技術的範囲とし、これを超える係争物に均等論を適用して侵害とする
ケースは殆どないのが現状である。実際に、侵害訴訟事件を最も多く取り扱っている東京地方裁判所で、均等
論を容認した判決は、筆者の知る限りこの10年間に１件もない（※1993年当時）。 
 
　認識限度論、すなわち「特許権による発明の保護は、発明者が創作し認識開示した技術的思想の範囲内にお
いて、出願人が特許付与を請求した限度で与えられる」との考え方の下に、一切の均等論を認めない立場22)が
ある。 
 
　しかし、必ずしも東京地裁がこの立場から均等論を真っ向から否定しているわけではない。たとえば「ユ
ニット型オフセット印刷機の胴配列装置事件」23)では、原告の均等の主張は否認されたが、均等の判断をして
いる。しかし判決は、均等を判断するに当たり、その冒頭で、「仮に原告のいう均等の理論が、特許侵害訴訟
に於いて採用することができる理論であるとしても……」と述べており、権利者が均等の主張をしたから仕方
なく判断するという感があり、自ら均等論に積極的に取り組もうとする姿勢は見られない。このような立場に
立つ東京地裁においては、均等の判断をすること自体稀であり、たとえ判断をしたとしても、上記事例の場合
のように均等は否定されてしまうというのが現状である。しかし、均等論そのものが死んでしまったわけでは
ない。均等論自体は否定されていない。眠っているのである。 
 
　均等論に対する東京地裁の上記態度は、他の裁判所にも少なからず影響を与え、均等の主張を容認する判決
は中々出てこない。しかし、均等を容認した判決がないわけではない。数は少ないが、この10年間（※1993年
当時）に、「樹皮はぎ機事件」24)、「布帛への色模様形成法事件」25)等において均等が容認されている。 
 

(2) 日米均等論の比較

 ａ) 均等論の根拠と均等範囲

　 　日本において均等論の存在意義は、技術思想である発明を明細書に記載するに当たり、発明者のなし
た発明のすべてを正確に特許請求の範囲に記載することは不可能に近いから、このような形式上の不備
を許容して発明者のなした発明の実質を保護することにより、特許権者と第三者との衡平を図らんとす
るところにあるとされている。この立場に立って「ポリエステル事件」26)では、「特許請求の範囲に
明示されていない技術思想であっても、右のような知識を有する者（筆者注：当業者）が明細書の全体
を合理的に理解した結果、自己の専門知識と特許出願当時公知であった先行技術とにもとづいて、それ
が明細書の中に疑問の余地のないほど明確に含まれていると容易に判断できるような場合には、かよう
な技術思想もまた公開されたものとして、特許権による保護の対象とされるといわなければならないの
であって、特許権の保護が均等論、均等方法にまで及ぶとせられるのもそのゆえにほかならないからで
ある。」と判示している。 
 
　この判決が示しているように、我が国の均等論は、上記存在意義に基づいて、明細書の記載及び出願
当時の技術水準から、特許請求の範囲には記されていなくとも、当業者が明らかに記されていると判断
できる範囲すなわちクレームされた発明と実質的に同一といえる範囲に及ぶとされている。松本重敏氏
は、「均等（等価）とは、発明の同一性を決定づけるための法律上の概念である。」27)とされ、「特
許発明の保護範囲における均等範囲と、特許権付与の審査における均等範囲とは、その最も広い範囲を
等しくする。」28)とされている。 
 
　実際に、我が国の侵害訴訟において示されている均等論は、大阪地方裁判所で大江裁判長時代に成さ
れた本質論に基づく均等論により均等が容認された幾つかの事例29) 30)を除いては、特許請求の範囲
には記載されていないが実質的に記載されているといえる範囲、すなわちクレームされた発明と実質的
に同一といえる範囲を均等論の限度としている。これは特許庁の審査において発明の同一性を判断する
ための均等範囲と相違しない。 
 
　このような考え方に立つ日本では、パイオニア発明のような価値の高い発明であっても、上記限度を
超えて均等範囲が拡大されて適用されることはない。 
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　一方、米国における均等論適用の根拠は、前掲「グレーバータンク事件」に次のように記されてい
る。 
 
　「特許発明を文言どおりにはコピーしていない模倣を許すことは、特許付与による保護を中空化し無
用のものとしてしまう。このような制限は、重要でない且つ非本質的な変更及び置換をするだけで模倣
品をクレームの外すなわち法の域外とすることとなり、模倣を奨励することになる。…… 露骨な直裁
的なコピーは愚かな且つ稀なタイプの侵害である。これ以外の侵害を禁止できないとすれば、発明者を
語句拘泥主義のなすがままとし、形成するべき実質を軽視することになる。このような制限は発明者か
ら発明の利益を奪い、特許制度の主たる目的の一つである発明の開示よりむしろ隠匿を助長することに
なる。」 
 
　すなわち米国においては、模倣は悪である、模倣は許してはならないとの立場に立って均等論を容認
している。したがって米国の侵害訴訟における均等論は、審査における発明の同一性を判断するための
均等論を超えて、時としてクレームされた発明と実質的に同一とはいえない侵害形態に対して適用され
ることとなる。前掲「コーニング グラス事件」、前掲「ヒューズ エアクラフト事件」、前掲「アトラ
ス パウダー事件」等はいずれも、このような立場から、クレームされた発明とは実質的に同一とはい
えない侵害形態に対し、均等論を適用して侵害とした事例である。 
 
　そして米国においては、方法、機能及び結果の実質的同一性の範囲すなわち均等範囲は、発明の価値
により変化する。したがって特許発明は発明の価値に応じた均等範囲をもつことができ、たとえばパイ
オニア発明につき成された前掲「コーニング グラス事件」では、以下に示すように広い均等範囲をも
つことが可能となる。 
 
　また、日本では均等論は構成要件説に従い判断されるが、米国における均等論はオール エレメント 
ルールに基づいて、構成要件説に従い判断される場合と発明全体説に従い判断される場合とがある。前
掲「アトラス パウダー事件」は前者の例であり、前掲「コーニング グラス事件」は後者の例である。
構成要件説によれば、均等は特許発明の構成要件を侵害形態の対応する要件と対比して判断されるか
ら、均等は必ず特許発明の構成要件に対応する要件に存在することになる。発明全体説によれば、個々
の構成要件を対比するのではなく、クレームされた発明全体を侵害形態と対比して均等の判断が成され
る。したがって均等は侵害形態中に存在すればよく、特許発明の構成要件に対応する要件に存在する必
要はないことになる。 
 
　後者の考え方を「コーニング グラス事件」から簡潔に説明すると、特許発明は光の長距離移送を初
めて可能にしたパイオニア発明であり、溶融シリカ又は溶融シリカにドーパントを添加した被覆層と溶
融シリカにドーパントを添ｶﾛして光屈折率を被覆層より大としたコアーを備えた光通信繊維に係るもの
であった。一方被告製品は、溶融シリカにドーパントとして弗素を添加して光屈折率をコアーより小さ
くした被覆層と溶融シリカから成るコアーを備えた光通信繊維であった。 
 
　被告は、構成要件説に基づいて、被告繊維のコアーには光屈折率を増大させるためのいかなる物質も
添加されていない。したがってドープされたコアーという要件を欠如するため、侵害ではないと主張し
た。 
 
　しかしCAFCは、オール エレメント ルールにおけるエレメント（要件）は個々の限定（クレームの各
構成要件）を意味するだけでなく、クレームされた発明の構成を一体としてつくり上げている一連の限
定を意味するとし、クレームされた発明全体を侵害形態と対比して、クレームの限定が対応要件中にな
くとも侵害形態のどこかに存在すれば均等は成立するとの立場（発明全体説に基づく均等論）を採っ
た。 
 
　そしてこの考え方に基づき、「被覆層に負のドーパントとして弗素を用いることは、コアーに正の
ドーパントを用いるのと実質的に同じ方法で実質的に同じ機能を果たし、繊維のコアーと被覆との間に
光通信繊維として機能するに必要な光屈折率の差を生ぜしめるという実質的に同一の結果を生ずること
となる。」として均等の主張を容認した。 
 
　このように米国では、構成要件説による場合のみでなく、発明全体説に基づいても均等の判断がなさ
れる場合があり、後者の場合は、上記「コーニング グラス事件」に見られるように、クレームの限定
に対する均等は侵害形態に存在すればよく、必ずしも対応要件中に存在する必要はなくなる。この点か
らも、米国は日本よりも広い均等範囲をもち得ることになる。 
 
　以上のとおり、日本と米国では均等論の根拠を異にし、それに基づき均等範囲が大きく相違している
のである。 
 

 ｂ) 均等成立要件 
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　 　我が国において通説となっている均等論は、１) 置換可能性（特許発明のある要素を他の要素で置き
換え特許発明と同一の作用効果を得ること、及び ２) 容易推考性（上記置換可能性があることが特許発
明の出願当時の技術水準から容易に予測できること）の二つの要件が充足された時に成立するとされて
いる31)。 
 
　一見すると、上記置換可能性は、米国均等論の原則-１すなわち方法、機能及び結果の実質的同一性
に対応し、容易推考性は、米国の原則-２すなわち代替性に対応するように見える。 
 
　しかし、我が国の均等論は、米国における均等論と大きく異なったものとなっている。 
 
　すなわち、米国では基本的には原則-１のみをもって均等成立要件とし、グレーバータンク事件に見
られるように、原則-１のみではなお均等といえない時に、原則-２の代替性を判断して均等論を適用し
ている。一方、日本では置換可能性及び容易推考性の二つを均等成立要件とし、この二つの要件が同時
に充足された時に初めて均等が成立するから、日本においては米国に比して均等論の成立可能性が少な
くなり、且つ均等範囲は狭くなる。 
 
　また、米国均等論における原則-１の機能及び結果の実質的同一性は、厳密な同一性を要求しない。
係争物が特許発明の改良に当たる場合でも均等とされる。前掲「アトラス パウダー事件」では、デュ
ポン社の係争の製品は特許のものよりも安定性に優れていたが、そのことの故に均等でないとすること
はできないとし、均等要素としての結果は実質的に同一であれば良く、係争物の改良に当たる場合を含
むとしている。しかも、改良に基づきデュポン社の係争製品が特許されても、均等論は適用されてい
る。 
 
　一方、クレームされた発明と実質的に同一の範囲が均等範囲の限度であるとする我が国の均等論にお
いては、置換可能性における作用効果の実質的同一性は厳格に解される。作用効果が程度において向上
したり低下したり、あるいは代替要素に基づき作用効果が付加したり消失したりして発明が異なるもの
となる時は、もはや作用効果は同一とはいえず均等論は適用されないとする考え方が支配的となってい
る。 
 
　たとえば「ファスナー事件」32)では、特許発明に比して係合力が１本について３倍強、ファスナー
の剥離力において６倍強となるイ号は、置換可能性を欠くとしている。また「ポリプロピレン事件」
33)では、重合速度に優れる被告触媒は均等ではないと判示している。 
 
　一方、「ドライアイスの白煙装置事件」34)では、被告製品は特許発明の構成による作用効果を十分
に奏していないとして均等ではないとしている。また「自動車輪泥土除去装置事件」35)では、特許発
明の作用効果を有しない被告製品は作用効果が同一とはいえず、均等物とはいえないとしている。 
 
　更に、例えば前掲「ユニット型オフセット印刷機の胴配列装置事件」では、特許発明の作用効果をそ
のまま得ているが代替要素による自明な付加的効果が生じている侵害形態を、作用効果が異なるから均
等ではないと判断している。もちろん、代替要素に基づき付加される作用効果が自明でない場合には、
当然のこととして置換可能性は否定される。そのようなケースとして、前掲「ポリプロピレン事件」や
前掲「ポリエステル事件」がある。 
 
　このように、我が国では置換可能性における作用効果の同一性が厳格に解され、作用効果が異なるが
故に別発明を構成する実施態様には均等は及ばないとされている。したがって均等論適用の可能性は少
なくなるし、また均等範囲はおのずから狭いものとなる。 
 
　更に、CAFCは米国における均等判断の時点を前記のように侵害時を基準とするとしているが、我が
国の容易推考性は出願時を基準にして判断される。我が国の判決例において、均等成立要件としての容
易推考性の判断は、すべて特許発明の出願時を基準としてなされている。侵害時を均等判断の時点とす
べきであるとの説もあり、筆者もこの立場に立つが36)、判決例はこれを採用していない。たとえば京
都地裁のした「ポリエステル事件」37)では、「被告重合体は、特許の優先権主張日当時、未知の物質
であったと認め得るから予測可能性がなかったものと認めるのが相当である。」として、容易推考性を
否定している。 
 
　しかも、我が国の均等成立要件としての容易推考性の程度は、特許要件としての進歩性判断における
容易推考性の程度より低いとされている。例えば「子供乗物用タイヤ事件」38)では、特許要件として
の推考容易性は、（相当の実験追試を行わなければならない場合であっても一応の推測が可能な場合に
は肯認され得るとした上で、侵害訴訟における均等成立要件としての容易推考性について「特許発明を
みれば特段の実験追試を試みるまでもなく当業者であれば当然に推測できると解される程度」として、
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進歩性の容易推考性よりもレベルが低いとしている。したがって、容易推考性の判断時点及びレベルか
らも、日本では米国に比して均等論適用の可能性が少なくなり、且つ均等範囲も狭いものとなる。 
 
　このように、均等範囲の限度を特許請求の範囲に記載された発明と実質的に同一といえる範囲とし、
均等成立要件を厳格に適用する我が国においては、第三者の実施形態が特許請求の範囲に記載された発
明とは別発明を構成する時は均等論は適用されないことになるし、ましてや特許発明の改良に係り、特
許が付与されている時には均等論が適用される余地は全くないことになる。 
 

 ｃ) 特許権の本質

　 　上記のとおり均等範囲が日米において大きく相違している根拠として、特許権はいかなる権利かにつ
いての考え方が両国で本質的に相違していることが挙げられる。 
 
　我が国においては、特許法第68条に特許権者は業として特許発明を実施する権利を専有すると規定さ
れている。このことから、特許権は特許発明を独占排他的に実施する専用権であって、特許発明を実施
する積極的効力と他人の実施を排除する消極的効力とを有するとするのが通説的立場になっている
39)。この立場に立つと、一旦特許が成立するとその実施は正当な権利行使となる。ただ、特許法第72
条に規定された利用関係にある場合のみがその例外となって実施できないことになる。そうすると、特
許発明の要素の一部を他の要素で代替した第三者の実施形態が特許されると、均等論によってはもはや
侵害といえないことになる。侵害とするためには利用発明の概念を持ち出さざるを得なくなるからであ
る。その故に、我が国の侵害訴訟における均等論の範囲は、審査実務における発明の同一性を判断する
ための均等論の範囲を超えることができず、それが限度となってしまう。 
 
　一方、米国においては、特許法第154条に、特許権は第三者を排除する権利すなわち排他権であると
明文をもって規定されている。特許権は実施権ではなく排他権であるから、特許を取ったというだけで
はその実施は正当な権利行使とはなり得ない。いかなる理由によっても他人の特許権を侵害してはなら
ないのである。したがって侵害訴訟における均等論は、正義は何かという考え方の下に判断されるた
め、審査実務における発明の同一性を判断するための均等論の範囲を超えて広がり得るのである。 
 

 ｄ) プロドラッグと均等 

　 　米国では、「ゼニス事件」においても、「オルソ ファーマシューティカル事件」においても、プロ
ドラッグは、製造され販売されている段階では基本化合物とは構造を異にするから、基本化合物の特許
を文言どおりに侵害することはないが、これを服用した患者の体内において基本化合物に変化し、基本
化合物の薬効を発揮するから、基本化合物と実質的に同一の方法で実質的に同一の機能を果たし、実質
的に同一の結果を達成すると判断している。 
 
　我が国において、プロドラッグが基本化合物と均等であるとするためには、プロドラッグが基本化合
物と類似の構造を有し基本化合物と同一の作用効果を有すること（置換可能性）、及びそのことが基本
化合物の特許発明の出願当時当業者に容易に推考できること（容易推考性）が要求される。 
 
　先に述べたように、我が国の均等論は、特許発明と実質的に同一といえる範囲を限度として適用さ
れ、これを超えて適用されることはないのが現状である。そうすると、プロドラッグと基本化合物との
構造の類似性はごく狭い範囲に限られ、実質的に同一といえる構造上の相違をもって限度となる。現在
の特許庁の審査実務において、構造が相違するが実質的に同一とされる化合物は、酸とその単なる塩及
び自明な立体異性体である40) 。そして、前述したように、我が国の侵害訴訟における均等範囲が特許
庁の審査実務における均等範囲を超えて適用されることはない。 
 
　そうすれば、プロドラッグは、基本化合物と上記関係、すなわち酸とその単なる塩又は自明な立体異
性体の関係にある場合には均等論が適用される余地はあるが、これを超えて構造を異にする時、均等論
はもはや適用され得ないとするのが現状に即した考え方とならざるを得ない。もしそれ以上に広がるこ
とがあり得たとしても、それは自明な同族体のような構造のごく近似した化合物をもって限度とすると
思われる41)。 
 
　しかもプロドラッグは、通常その基本化合物とは本来の薬効は同一であるが、吸収、性や安定性の向
上、薬効の持続性の向上、副作用の低減等の副次的効果において基本化合物に比して優れている。前述
したように、我が国の均等成立要件である置換可能性における作用効果の同一性は厳格に解されるか
ら、このような副次的効果に優れるものを作用効果が同一であるとすることは考え難い。加えて、容易
推考性は出願当時の技術水準を基準にして判断されるから、基本化合物を知ったとしても、出願当時の
技術水準から容易に予測できないプロドラッグや、化学的修飾により出願時の技術水準では予期できな
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い効果を得たプロドラッグは、たとえそのことが侵害時に予測できたとしても、均等論は適用されない
ことになる。 
 
　すなわち、我が国の現在の均等論からすれば、プロドラッグが均等とされる可能性は殆どないと言わ
ざるを得ない。

 
５.３　間接侵害

　特許法第101条第1項及び第2項には、特許発明を直接侵害しない場合でも、侵害とみなされる場合が規定さ
れている。 
 
　この規定は、直接侵害に当たらない侵害形態であっても、そのまま放任すると特許権の保護が不十分となる
場合に、これを侵害とみなすことによって特許権の保護を十分なものとしようとするものである。 
 
　民法第719条第１項は、数人が共同して不法行為を行い、それにより他人に損害を与えた時（すなわち数人が
共同して特許権を侵害し、それにより特許権者に損害を与えた時）は、各自連帯して賠償の責任を負うと規定
され、第2項には教唆者又は幇助者は共同行為者とみなすと規定されている。特許法第101条は、上記共同不法
行為のうち、侵害とみなす行為を規定したものである。 
 
　特許法第101条に規定された間接侵害の成立をめぐって、直接侵害の存在がなくとも同条に規定された要件が
充足されれば間接侵害が成立するとする考え方（独立説）42)と、直接侵害の存在を前提とするとする考え方
（従属説）43)がある。例えば個人的又は家庭的に行われる特許発明の実施にのみ使用する部品を製造し販売す
る間接実施行為は、法第101条に規定された要件を充足するが、上記部品を購入し特許発明を直接実施する者が
業としての実施行為を行うものではないから、特許発明の直接侵害行為は存在しないことになる。このような
間接実施行為であっても、独立説に立てば法第101条に規定された要件を充足するから、間接侵害は成立するこ
とになる。一方、従属説に立てば、直接侵害がないから、間接侵害は成立しないことになる。この場合、従属
説に立って間接侵害は成立するとの考え方がある。それは「直接実施が特許権侵害にならない場合であって
も、その理由が、特許権の効力一般に対する制限事由によるものであるとき（発明の私的利用、特許法第69条
による試験、研究のための実施）は、直接実施者に対する供給は、間接侵害の要件を充足する限り間接侵害と
なる。」とするものである44)。また、「独立説、従属説のいずれかの説を純粋に適用すると不合理な結果を生
じることは避けられず、結局両説とも、事案に応じ、特許権者と間接侵害行為者の利害得失を考慮し、一定の
理論の下に修正を加える。」とする考え方も示されている45)。この考え方では、最終実施行為が個人的又は家
庭的である場合であっても、間接侵害は成立するが、最終行為が試験又は研究のための実施である場合には、
技術進歩を図るという特許法の目的から、個人的又は家庭的実施行為の場合とは異なって、間接侵害は成立し
ないとする。これらの立場は、学説としては存在するが、この立場に立つ判決例はない。 
 
　特許法第101条に規定された間接侵害は、共同不法行為のうち侵害とみなす行為を規定したものであって、飽
くまで直接侵害を排除することを目的とするものであり、直接侵害の成立に従属するとの立場が妥当であると
考える。独立説は、特許発明の構成要件の一部を実施する行為を、法第101条に該当すれば侵害とみなすことに
なり、同条は法第70条の例外として特許権の保護を要素保護にまで拡大することになり、賛同し得ない。しか
し従属説に立つからといって、直接侵害がないかぎり間接侵害は成立しないと一律的に決めつけることには賛
同できない。 
 
　特許法第68条において特許権の効力を業としての実施に制限したのは、個人的又は家庭的実施行為を免責し
ただけのことで、そのような実施行為に部品を業として供給して利益を得る間接侵害行為を正当化するためで
はないと考えられる。したがって、最終実施行為者が個人的又は家庭的実施であり、直接侵害を構成しないと
しても、業としての間接実施は正当化されるべきではないと考える。このような場合の間接実施行為は、従属
説の例外として、法第101条に該当する限り侵害とみなされるべきものと考える。 
 
プロドラッグについてこれをみると、プロドラッグが製造され販売されている段階では特許発明に係る基本化
合物とは構造を異にする別異の化合物であるが、患者に投与すると体内で基本化合物が生成し薬効を発揮す
る。 
 
　この患者の体内での基本化合物の生産及び使用行為は個人的なものであり、基本化合物の特許を直接侵害す
ることはないが、上記従属説の例外としての立場を採れば、プロドラッグを製造し供給する者の行為が法第101
条第1項の要件を充足すれば、その行為は間接侵害となることになる。 
 
　まず、患者が体内でプロドラッグから基本化合物を生成する行為が、特許法第2条第3項第1号でいう実施行為
としての生産に該当するか否か、したがって法第101条第1項の「その物の生産にのみ」の生産に当たるか否か
の問題がある。上記各条項でいう「生産」は、文字どおり物を作り出すことを意味すると解される。法第2条第
3項第1号の「生産」も、第101条第1項の「その物の生産」も、いずれも生産行為が業としてのものに限られる
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とはしていない。個人的又は家庭的な生産行為を含むものである。したがって、患者の行為は個人的なもので
あるが、そのことだけで上記各条項の生産に該当しないとすることはできない。患者が体内でプロドラッグか
ら基本化合物を生成する行為は、生体内における物質の生産行為である。醗酵工学や遺伝子工学において微生
物の体内で物質を生産する行為は、特許法第2条第3項第1号に規定された物を生産する行為に該当するとされて
いる。人体を特別扱いする理由はない。人体内での基本化合物の生成行為は、上記各条項に規定された生産に
該当すると考える。 
 
　そうすると次に、プロドラッグが法第101条第1項の規定に従い基本化合物の生産にのみ使用するものといい
得るか否かが問題となる。これは、プロドラッグの生体内での代謝機構に基づきケースごとに判断されなけれ
ばならない。すなわち、プロドラッグＰが生体内で特許発明に係る単一の基本化合物Ａに代謝され薬効を発揮
するときは、法第101条第1項にいう「その物の生産にのみ使用する物」（以下、この要件を「のみの生産」と
いう）に該当すると考える。しかし、通常プロドラッグは生体内で分解され、２以上の物質（たとえば基本化
合物Ａ及び他の化合物Ｂ）が生成する。もしこの両者Ａ及びＢが共に薬効を発揮するとすれば、101条にいう
「のみの生産」に該当しないことになる。しかし、一方の化合物Ａが薬効を発揮し、他方Ｂは薬効を発揮せず
代謝されて体外に排池されてしまう場合、プロドラッグが目的としている産生物質はＡのみになるから、法第
101条でいう「のみの生産」に該当すると考える。また、ＰがまずＡに代謝され薬効を発揮するが、Ａは更にＢ
に代謝され、Ｂもまた薬効を発揮する場合はどうであろうか。この場合であっても、ＰからＡが生産されてお
り、以後Ａがいかに変化しようと、ＰからＡのみが生産されている限り、法第101条の「のみの生産」という要
件を充足すると考える。また、ＰからまずＢが生成し、次いでＡが生成する場合はどうであろうか。この場
合、Ｂに薬効はなく、Ａに変化して初めて薬効を発揮するとすれば、法第101条でいう「のみの生産」に該当す
るといい得る。しかし、Ｂにも薬効があれば、もはや法第101条にいう「のみの生産」とはいえないことにな
る。 

 
５.４　利用

　前記５.２ 均等論の項で述べたように、特許権は特許発明を独占排他的に実施する専用権であるとする立場に
立つと、特許権を有しておれば、先願であれ後願であれ自己の特許発明を実施するのは正当な権利行使とな
る。ただ、特許法第72条に該当する場合、すなわち先願特許発明を利用する関係にある場合にのみ、その実施
が制限されることになる。したがって法第72条は上記積極的効力を制限する例外規定であり、これを根拠とし
なければ利用が侵害であるとはなし得なくなる。 
 
　これに対し、本来自己の発明を実施するのは自由であり、権利である必要はなく、特許権の有する排他性に
基づき特許発明を独占排他的に実施することが可能となるのであるから、特許権は排他権であり、他人がその
特許発明を実施することを禁止する消極的効力のみを有するとする立場46)がある。この立場では、たとえ特許
権を得たとしても、その実施が他人の特許発明を実施することになれば、当該特許権を侵害することになる。
したがって特許法第72条は、特許権の効力からすれば当然のことを規定したにすぎないことになり、むしろ同
条の意義は第92条の裁定を求めるための要件を規定した点にあることになる。この立場では、業として他人の
特許発明を無断で実施する者は、その実施形態が特許されていようがいまいが、法第72条を持ち出すまでもな
く、当該特許権を侵害することになる。筆者はこの立場が正しいものと信じているが、いまだ前記通説の立場
が強い。 
 
　特許権を排他権であるとする米国においては、正当な権限なく他人の特許発明を実施する者は特許権を侵害
することになる。したがって、米国においては他人の特許発明を実施したか否かにより特許権侵害の有無が判
断され、利用という侵害態様は存在しない。そして、前記４.２ 均等論の項で述べたように、米国では係争の実
施形態が特許されたものであっても、均等論は適用され侵害とされるのである。 
 
　我が国においては、侵害訴訟において特許法第72条に基づく利用関係の存在が争点となることがある。殊
に、係争の実施態様が特許されたものであれば、通説の立場では均等論に基づき侵害とは言えなくなるから、
特許権者は利用の主張しかできないことになる。 
 
　利用関係は、技術的範囲への属否の一態様であり、侵害形態が、他人の特許発明を実施しているか否かによ
り判断される。利用関係が争われた多くの判決47)は、上記立場に立ち、侵害形態が特許発明の構成要件のすべ
てをそっくり又は一体性を失うことなく含み、更に別の技術的要素を付加している時に成立するとしている。 
 
　プロドラッグについてこのような利用関係が成立するであろうか。中山信弘氏48)は、先願発明の構成に欠く
ことのできない主要部を主要部とする発明、すなわち先願発明の思想を利用する発明を利用発明とするとの立
場（主要部説）に立たれ、プロドラッグについて「Ｘという物質によりえられた特許Ｐの中心となる発明思想
は、Ｘという物質による薬効等の効果にあることは明らかである。Ｘに一定の効果のあることを見つけ出した
ことが、この発明のポイントである。したがってこの効果あるＸを用いることこそＸについての特許を利用し
たことになると考えるべきである。」と述べられ、プロドラッグはその基本化合物の特許を利用するものであ
るとされている。（なお、上記において基本化合物についての符号Ｘは、本稿ではＡと表示しているので、統
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一を図るために以下Ａとし、本稿に従いプロドラッグについてＰなる符号を用いる。） 
 
　しかし、プロドラッグＰは基本化合物Ａを化学的に変化させて得た構造を有するものであるから、ＰとＡは
別異の化合物であり、Ｐ中にＡは存在しない。ただ基本骨格を共通にするだけである。したがってプロドラッ
グＰは、基本化合物Ａをそっくり含むものでもあるいは一体性を失うことなく含むものでもない。 
 
　そのために中山氏は主要部説を採られて、プロドラッグを基本化合物の特許の利用発明であると位置付けら
れているが、主要部説は、前掲英国最高裁判決が示す発明の本質論に基づく侵害論、すなわち発明の本質を共
通にすれば、他の非本質部分が変更又は削除されていても、そのことのみで特許権侵害とするとの考え方と同
じ立場に立つものである。我が国においてこのような要素保護の考え方を採り得ないことは、前記５.１項にお
いて明らかにした。主要部説に立ってプロドラッグを基本化合物の特許と利用関係があるとすることは、特許
発明の構成要件のすべてを充足せず、したがって本来特許発明の技術的範囲に属しないものを、特許法第72条
を根拠に技術的範囲に属するとするものであって、特許権を不当に拡張する結果となり、賛同し得ない。 
 
　したがって、利用という態様によってプロドラッグが基本化合物の特許を侵害するとすることには無理があ
ると考える。 

目次へ 
 
 

６．日本におけるプロドラッグと特許権侵害についての将来的考え方
 

　多大な労力と時間と費用とをかけて開発した新しい医薬化合物が、僅かな改変でプロドラッグとされ、当該
医薬化合物の特徴のすべてが剽窃された時、それをもし侵害とすることができないとすれば、新規医薬化合物
を開発するためになした発明者の努力は全く報われないものとなり、発明意欲を喪失する結果となる。 
 
　しかし、現在我が国の裁判所が採っている技術的範囲の解釈の仕方では、これまでの検討結果から明らかな
ように、そのようなプロドラッグであっても、これを侵害とする決め手はない。我が国でかかるプロドラッグ
を確実に侵害とできない大きな原因は、実質上適用されないか、適用されてもその範囲が極端に狭い硬直した
均等論にある。現在の均等論は改められなければならないと考える。 
 
　しかし、プロドラッグのすべてを均等とし侵害とすべきであると言うつもりはない。基本化合物の特許が社
会の技術進歩に貢献した程度にもよるし、プロドラッグの改変の程度にもよる。その故に、基本化合物の特許
発明が全く新しい医薬化合物の発明に係るもので、社会の技術進歩に大きく貢献したパイオニア発明である場
合には、均等範囲は当然広く解されるべきであり、また基本化合物の特許発明が公知医薬化合物の改良に係る
時は、その程度に応じた均等範囲が与えられるべきである。一方、プロドラッグの改変の程度が低く、殆ど社
会の技術進歩に役立たず、基本化合物の特徴を剽窃するがためにのみなされたものである時は、均等論は積極
的に適用されなければならない。しかし、プロドラッグといっても、その開発が技術の進歩に大きく貢献する
ものがある。たとえばプロドラッグの改変の程度が高く、基本化合物のままでは実用化し難かった医薬が容易
に実用可能になった等、社会の技術進歩に大きく貢献するプロドラッグについては、均等は及んではならな
い。かえって基本化合物を改良するという発明意欲の喪失、ひいては技術進歩の停滞を招くからである。 
 
　先に検討したとおり、我が国の侵害訴訟における現在の均等論は、特許庁の審査実務における発明の同一性
判断のための均等論を限度としており、これを超える均等の判断は成されていないのが現状である。 
 
　しかし特許庁の審査における均等の判断は、特許法第29条第１項、第29条の2又は第39条第1項に従って、二
つの発明の間の同一性を判断するためのものであり、特許法の立場から、独占権である特許権を付与すること
の是非を判断するためのものである。一方、侵害訴訟における均等の判断は、第三者の行為が特許権を侵害す
る不法行為に当たるか否かを、特許権者と第三者の衡平を図る立場からなされるものである。したがって両者
は判断の基礎となる立場を異にしており、本来同じ均等範囲を持つ必要のないものである。 
 
　侵害訴訟において、特許権者の保護に著しく欠けると判断される時は、特許庁の審査における均等論を超え
て、すなわち特許請求の範囲に記載された発明とは実質的に同一といえない範囲にまで均等論を拡大して適用
すべきものと考える。その場合、均等の判断時点は侵害時であるべきである。客観的にみて公正といえない程
度に模倣されているか否か、そのために特許権者の保護に欠ける結果になっているか否かは、侵害時に判断す
べき事項であるからである。 
 
　また、たとえ侵害形態が特許されていたとしても、そのことのみをもって均等論の適用を免れることはでき
ず、基本化合物の特許が公正といえる限度を超えて模倣され、特許権者の保護が著しく害されると認められる
時は、均等論の下に侵害であるとしなければならない。 
 
　特許権は専用権であるとの従来の考え方を捨てなければならない。特許権は排他権であるとの立場に立って
初めて均等論は目覚め、柔軟に活用でき、悪質な模倣を排除することが可能となる。そうしない限り、均等論
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は硬直化し、悪質な模倣さえも許す、世界に通用しない我が国特有の狭い技術的範囲の解釈論がまかり通るこ
とになる。 
 
　日本の均等論は狭きに過ぎるとの欧米からの強い批判がある。特許制度のハーモナイゼーションを図るため
の特許法条約（案）第21条第2項(a)には特許発明の保護範囲には均等が含まれること、及び同項(b)には均等の
判断時点を侵害時とすること及び米国と同様に方法、機能及び結果の実質的同一性をもって均等成立要件とで
きることが明記されている。同条約案がいつ成立するのかは、米国の先願主義採用の問題があり、予測し得な
いが、特許制度のハーモナイゼーションの進展が日本の将来の均等論に大きな変貌をもたらすものと予測され
る。 
 
　我が国の均等論が進展し、現在の硬直した均等論が過去のものとなるのはまだまだ先のことかもしれない。
しかし、いずれ近い将来大きな変動が起きるであろう。その時は、裁判所が模倣は悪であるとの立場をとった
時である。

目次へ 
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（染野古希記念 159ページ） 戻る↑

 
（原稿受領日　平成5年7月27日） 
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