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「consisting of（から構成される）」との用語使用が反証困難な強い推定をもた

らすと連邦巡回裁判所が特許権者に確認 

 

特許権侵害訴訟である Shire社対 Watson社事件の連邦地裁判決に対する控訴審に

おいて連邦巡回裁判所は、請求項の文言が、請求対象の境界に影響を与える特許

請求の範囲について反証困難な推定をもたらすことがあり得て、侵害の事実認定

を排除する場合があることを、特許権所有者に確認した。 

本訴訟では、Shire社（Shire Development, LLC） は、Watson社（Watson 

Pharmaceuticals, Inc.）に対して、米国特許番号 6,773,720号 (以下「720号」

と略称する)の請求項１号及び 3号に対する侵害があるとして訴訟を提起した。

720号特許の請求項１号は、経口医薬組成物についてのものであった。連邦地裁

は、Watson社の製品は、702号特許の請求項１号を侵害したと認定した。 

請求対象の医薬組成物は、マーカッシュ形式で記載された組成物「から構成され

る(consisting of)」外部親水性マトリックスを要求していた。通常、かかる請求

を侵害するには、製品は、マーカッシュ形式で記載された組成物のみを含む外部

親水性マトリックスを含まなければならない。「consisting of（から構成され

る）」という用語は、親水性マトリックスが、限定されたグループ内で明示的に

規定されたこれらの組成物のみを含むという推定をもたらすものであって、これ

は、「comprising（含む）」という用語の場合に、親水性マトリックスが、限定

されたグループ内で明示的に規定された組成物のみならず、限定されたグループ

内で規定されていないその他のものも含めて、その双方を含むという推定をもた

らすものとは異なるとした。 

しかしながら、「consisting of（から構成される）」という用語は、請求対象の

発明を制限することになるものの、発明とは無関係の点に対しては制限しない。
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720号特許の請求項 1号は、マーカッシュ形式で記載しておらずかつ請求対象のマ

トリックスの化学活性に影響しない（すなわち、マトリックスが、親水性か否か

に影響しない）、そのような親水性マトリックスを組成物に含めることは、当該

発明に無関係ということになる。 

地方裁判所は、720号特許を侵害したとされる Watson社製品は、親水性マトリッ

クスを有していたが、これは、通常、被告の製品が侵害していないことを示す、

マーカッシュ形式で記載された組成物を含んでいたと認定した。しかしながら、

地方裁判所は、マーカッシュ形式で記載されていない組成物が当該発明と無関係

であることから被告の製品は依然として 720号特許を侵害していると認定した。

換言すれば、地方裁判所は、マーカッシュ形式で記載されなかった組成物を含め

ていたとしても、それによって請求対象の親水性マトリックスの化学活性は変化

しないことから、Watson社の製品が、請求範囲のすべてを明示的に満たしていな

かったとしても、依然として 720号特許を侵害していると認定したのである。 

地方裁判所の判断を見直すにあたって、控訴審裁判所は、被告の製品の親水性マ

トリックスに含まれている、マーカッシュ形式で記載されていない組成物が当該

発明と無関係と認定した地裁の認定に誤りがあったと判断した。この結論に至る

上で、控訴審裁判所は、親水性マトリックスに含まれるマーカッシュ形式で記載

されていない組成物の化学活性に注目し、当該組成物を含めることが、親水性マ

トリックスの化学活性に影響すると判断した。当該組成物を含めることにより生

じる化学活性の変化により、当該組成物が親水性マトリックスの親水性を弱めた

のであるから、当該組成物を含めることは、当該発明と関係があると結論づけ

た。 

控訴審裁判所の判断は、「consisting of（から構成される）」といった極めて限

定的な文言を使用することにより、特許設計を非常に容易な作業にすることがで

きることを特許申請者に対して確認した。仮に本事件の特許権所有者が、
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「consisting essentially of（から実質的に構成される）」といった、あまり限

定的でない文言を用いていたとすると、その文言では、当該発明の基本的・新規

的特性に重大な影響がない範囲で、当該請求項に明示的に列挙されていない組成

物を含む場合には侵害が認められることになるので、その場合には、本控訴審の

結果は、Shire社に、有利なもので終わっていた可能性が高いと考えられる。 

 


