
平成１４年(ワ)第１６２６８号　特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年９月２６日
　　　　　　　　　　　　　　判　　　　決　　
              原　　　告       　オーリン・コーポレーション
              訴訟代理人弁護士   松　尾　　　翼
　　　　　　　同　　　　　　　   内　田　公　志
　　　　　　　同　　　　　　　   鮫　島　正　洋
　　　　　　　同　　　　　　　   安　立　欣　司
　　　　　　  補佐人弁理士  　   加　藤　朝　道
　　　　　　　同　　　　　　　   内　田　潔　人
　　　　　　　同　　　　　　　   三　宅　俊　男
              被　　　告       　古河電気工業株式会社
　　　　　　　訴訟代理人弁護士   田　中　成　志
　　　　　　　同　　　　　　　   平　出　貴　和
　　　　　　　同　　　　　　　   長　尾　二　郎
　　　　　　　同　　　　　　　   板　井　典　子
　　　　　　  補佐人弁理士  　   飯　田　敏　三
　　　　　　　　　　　　　　主　　　　文　　
    １　原告の請求をいずれも棄却する。
    ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                            事実及び理由
第１  請求
　１　被告は，電気コネクタ用銅基合金（品番ＥＦＴＥＣ－９７）を製造し，使用
し，販売し，又は販売の申し出をしてはならない。
  ２　被告は，原告に対し，金４０００万円及びこれに対する平成１４年８月１日
から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２  事案の概要
　　　本件は，原告が被告に対し，被告の製造，販売する電気コネクタ用銅基合金
（品番ＥＦＴＥＣ－９７。以下「被告製品」という。）が，原告の有する特許権を
侵害するとして，製造等の差止めと損害賠償の支払を求めた事案である。
　１  前提となる事実（当事者間に争いがない事実及び弁論の全趣旨により認めら
れる事実）
    (1)　原告の有する特許権
    　　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，請求項１の発明を「本
件発明」という。）を有している。
        (ア)　発明の名称　　　改善された組合せの極限引張強さ，電気伝導性お
よび耐応力緩和性を有する電気コネクタ用銅基合金
        (イ)　出願日      　　昭和６１年４月２５日
        (ウ)　登録日          平成８年１０月２４日
        (エ)　特許番号        第２５７２０４２号
　　　　(オ)　特許請求の範囲　別紙「特許公報」写しの該当欄記載のとおり（以
下同公報掲載の明細書を「本件明細書」という。）
    (2)　本件発明の構成要件
    　　本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである。
    　Ａ　実質的に，Ni:２～４．８％，Si:０．２～１．４％，Mg:０．０５～０．
４５％，Cu:残部（数字はいずれも重量％）から成ることを特徴とする
    　Ｂ　改善された組合せの極限引張強さ，電気伝導性および耐応力緩和性を有
し，
    　Ｃ　安定化状態にある電気コネクタ用銅基合金
    (3)　被告製品の構成
    　　被告製品の構成は，以下のとおりである。
    　　ニッケル（Ni）２．０～２．８％，ケイ素（Si）０．４５～０．６％，亜
鉛（Zn）０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．１～０．２５％，マグネシウ
ム（Mg）０．０５～０．２％及び残部が銅（Cu）（数字はいずれも重量％）からな
るコネクタ用銅基合金。
    (4)　被告の行為
    　　被告は，業として，被告製品を製造販売している。
  ２  争点及び当事者の主張



    (1)  被告製品は本件発明の構成要件を充足するか（主位的主張）。
    　ア　構成要件Ａの充足性
    　（原告の主張）
    　　(ア)　構成要件Ａの解釈
    　　　ａ　特許請求の範囲の構成要件Ａに関する部分（以下「構成要件Ａ」と
いう。同様の表記を用いる。）は，成分元素の組合わせの比率を示すとともに，
「実質的に」との修飾語が付されている。
            　そして，本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「合金の性質
に悪影響を及ぼすことのない，その他の元素および不純物を合金に含有させること
ができる。」（本件明細書１０欄７ないし８行目）と，また，「その他の元素およ
び不純物が存在してもよいが，それらは合金の性質に対し実質的に悪影響を及ぼさ
ないものである。」（同８欄８ないし１０行目）と，それぞれ記載されている。
          ｂ　そうすると，構成要件Ａの「実質的に・・・から成る」とは，合金
の性質に対して「実質的に悪影響を及ぼさないもの」である限り，ニッケ
ル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg），銅（Cu）以外の「元素および不純
物」を含有させることを許容している趣旨と理解すべきである。　
        (イ)　対比
    　　　　被告製品は，構成要件Ａに記載された，ニッケル（Ni），ケイ
素（Si），マグネシウム（Mg），銅（Cu）の他に，スズ（Sn），亜鉛（Zn）を含有
する。
    　　　　しかし，これらの元素は，合金の極限引張強さ，電気伝導性，耐応力
緩和性に影響を及ぼさないから，本件発明に係る，Ni-Si系の銅基合金に所定量のマ
グネシウム（Mg）を添加した銅基合金であることに変わりはないといえる。
    　　　　したがって，被告製品は，構成要件Ａを充足する。
    　（被告の反論）
    　　(ア)　構成要件Ａの解釈
    　　　ａ　本件明細書の「特許請求の範囲」欄の記載によれば，本件発明の技
術的範囲は，ニッケル（Ni）２～４．８％，ケイ素（Si）０．２～１．４％，マグ
ネシウム（Mg）０．０５～０．４５％，銅（Cu）残部（数字はいずれも重量％）か
ら成ることを特徴とする銅基合金であり，その他の成分を実質的に含有するものを
含まないと解すべきである。
    　　　　　一般に，他の金属をごく少量添加することにより，合金の特性が劇
的に変化することがあり，少量成分の添加が，合金に対して，新たな物理的，化学
的，機械的性質を与え，利用価値を高めるので，添加された後の合金は，基の合金
と異なるものと解される。
    　　　ｂ　原告は，本件明細書において，本件発明に係る合金について，マグ
ネシウム（Mg）の代わりにスズ（Sn）を０．３９％含有する合金と対比し（本件明
細書２１欄９ないし２０行目，表７），また，平成６年１１月２２日付上申書にお
いて，亜鉛（Zn）を０．５２％含有する合金２と対比している。上記によれば，本
件特許の出願人である原告自らが，スズ（Sn）を０．３９％含有する合金や亜
鉛（Zn）を０．５２％含有する合金について，別合金であることを前提としてい
る。
    　　　　　したがって，これら元素を上記量程度含む場合は，構成要件Ａの
「実質的に・・・から成る」に含まれないことは明白である。
    　　　ｃ　原告は，構成要件Ａの「実質的に・・・から成る」とは，合金の性
質に対して「実質的に悪影響を及ぼさないもの」である限り，ニッケル（Ni），ケ
イ素（Si），マグネシウム（Mg），銅（Cu）以外の「元素および不純物」を含有さ
せることを許容している趣旨と理解すべきであると主張する。
    　　　　　しかし，含有させることを許容している元素とは，本件明細書に記
載されているとおり，ニッケル（Ni）の同等量と置換して存在するものとしての，
クロム（Cr），コバルト（Co），鉄（Fe），チタン（Ti），ジルコニウム（Zr），
ハフニウム（Hf），ニオブ（Nb），タンタル（Ta），ミッシュメタル（ランタニ
ド）及びそれらの混合物のような珪化物（シリサイド）形成元素を有効量約１％以
下，またリチウム（Li），カルシウム（Ca），マンガン（Mn），ミッシュメタルな
どの脱酸元素及び脱硫元素を０．２５重量％以下，含有させるような場合を指す
（本件明細書１０欄７ないし２０行目）。
    　　　　　本件明細書及び意見書の記載を参酌すれば，Cu-Ni-Si基合金に添加
されるべきマグネシウム（Mg）と同じような量の亜鉛（Zn）やスズ（Sn）を添加す



ることは，電気伝導性などの特性を大きく劣化させ，合金の性質に対して実質的に
悪影響を及ぼすものであって，構成要件Ａに含まれると解することはできない。
    　　(イ)　対比
    　　　　被告製品は，ニッケル（Ni）２．０～２．８％及びケイ素（Si）０．
４５～０．６％，マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％とともに，亜鉛（Zn）
０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．１～０．２５％及び銅（Cu）残部を含む。
    　　　　被告製品における，亜鉛（Zn）及びスズ（Sn）は，それぞれの含有量
だけみても，本件発明に係る合金のマグネシウム（Mg）の含有量よりも多く，これ
らは実質的に成分として含有させているといえる。これらを含有させることによっ
て，耐応力緩和性等の合金の性質に影響を与えている。
    　　　　よって，被告製品は構成要件Ａを充足しない。
    　イ　構成要件Ｂの充足性
    　（原告の主張）
        (ア)　構成要件Ｂには，「改善された組合せの極限引張強さ，電気伝導性
および耐応力緩和性を有し」と記載されている。したがって，これらの特性を備え
ていさえすれば足りるのであって，曲げ特性，めっき特性等その他の特性を併せて
備えている場合を排除するものではない。
    　　(イ)　被告製品は，本件発明の実施品相当品に対して，耐応力緩和性にお
いて約１．５％優れ（１０００時間），電気伝導率において約１．３％IACS下回る
が，「改善された組合せの極限引張強さ，電気伝導性および耐応力緩和性」を具備
するといえる。
          　以上のとおり，被告製品は，構成要件Ｂを充足する。
    　（被告の反論）
        　被告製品は，本件発明実施品相当品と比して，亜鉛（Zn），ス
ズ（Sn），マグネシウム（Mg）の複合添加により，耐応力緩和性は著しく向上し，
めっき性やはんだ性に優れているが，他方，電気伝導率は低下している。
        　被告製品は，高い電気伝導性を犠牲にして，上記特性を強化したもので
あり，構成要件Ｂにおける「電気伝導性」を有していない。
    　　　以上のとおり，被告製品は，構成要件Ｂを充足しない。
    　ウ　構成要件Ｃの充足性
    　（原告の主張）
        　構成要件Ｃの「安定化状態」とは，耐応力緩和性が向上している状態を
指すと解すべきである。
    　　　被告製品の耐応力緩和性は，本件発明に係る合金の耐応力緩和性に匹敵
するので，被告製品は，構成要件Ｃを充足する。
    　（被告の反論）
    　　　構成要件Ｃの「安定化状態」の意義は，本件明細書によって，必ずしも
明確に説明されていない。
    　　　ところで，本件明細書には，「コネクタ用に対しては，その後に合金
を，随意的に約２００～３４５℃，好ましくは約２２５～約３３０℃の温度におい
て焼鈍することによって安定化させる。」（本件明細書７欄４０ないし４２行目）
と，「本発明の合金の耐応力緩和性は，約２００～３４５℃，好ましくは約２２５
～約３３０℃の温度において約０．５～約８時間，好ましくは約１～約２時間にわ
たる安定化焼鈍を利用することにより著しく改良される。」（本件明細書１３欄３
７ないし４０行目）と，「３００℃の温度において１時間にわたり安定化焼鈍し
た。」（本件明細書１６欄３０ないし３１行目）と，それぞれ記載されているか
ら，構成要件Ｃの「安定化状態」は，上記「安定化処理」の方法によってもたらさ
れる状態を指すと解すべきである。
    　　　これに対して，被告製品は，本件明細書に記載される上記のいずれの
「安定化処理」も行っていないから，構成要件Ｃを充足しない。
    (2)　被告製品における元素の組成は，構成要件Ａと均等といえるか（構成要件
Ａについての予備的主張）。
    （原告の主張）
      　以下のとおりの理由から，被告製品の構成「ニッケル（Ni）２．０～２．
８％，ケイ素（Si）０．４５～０．６％，亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，ス
ズ（Sn）０．１～０．２５％，マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％及び残部が
銅（Cu）」において，スズ（Sn）０．１～０．２５％，マグネシウム（Mg）０．０
５～０．２％が添加された点は，構成要件Ａと均等である。



    　ア　本件発明と被告製品との対比
    　　(ア)　本質的な部分（均等要件①）について
    　　　　被告製品と本件発明とを対比すると，極限引張強さ・電気伝導性の２
点においては大きな相違はなく，耐応力緩和性の向上においては，マグネシウ
ム（Mg）の効果が顕著であり，これに対してスズ（Sn），亜鉛（Zn）の効果は小さ
い。有用なコネクタ用銅基合金を得る上で，スズ（Sn），亜鉛（Zn）の有無の相違
は，本質的な部分とはいえない。
    　　(イ)　置換可能性（均等要件②）について
    　　　　被告製品も本件発明も改善された組合せの極限引張強さ，電気伝導性
及び耐応力緩和性を有するコネクタ用銅基合金であり，同一の作用効果を有してい
るので，本件発明における元素の組合せを被告製品における元素の組合せに置換す
ることは可能である。
    　　(ウ)　置換容易性（均等要件③）について
    　　　　本件発明における元素の組合せを被告製品における元素の組合せに置
換することは，被告が被告製品を製造する時点において容易に想到することができ
た。
    （被告の反論）
    　　(ア)　本質的部分（均等要件①）について
  　　　　　Cu-Ni-Si基合金に含有させることができる他の合金成分について，特
定の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性が悪化する。本件特許の審査過程に
おいて，原告は，スズ（Sn）を０．３９％含有する合金は電気伝導率が下がるので
採用し得ないとして除外した。マグネシウム（Mg）以外の元素を含有させればそれ
だけ電気伝導率が下がる以上，電気伝導率を下げるスズ（Sn）その他の合金成分を
含有するか否かは，本質的な内容である。
          　以上の経緯に照らすならば，Cu-Ni-Si基合金に対してマグネシウ
ム（Mg）のみを０．０５％～０．４５％以下を含有させるという点こそが，本件発
明の本質的部分である。
    　　(イ)　置換可能性（均等要件②）について
    　　　　被告製品は，Cu-Ni-Si基合金に，亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，ス
ズ（Sn）０．１～０．２５％，マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％を複合添加
したもので，本件発明に係る合金と比較して，高い耐応力緩和性，優れためっき
性，はんだ性を有するが，電気伝導率は低い。
    　　　　以上のとおり，本件発明における元素の組合せを被告製品における元
素の組合せに置換することにより，本件発明と同一の作用効果を奏することはない
ので，置換可能性がない。
    　　(ウ)　置換容易性（均等要件③）について
    　　　　Cu-Ni-Si基合金に，亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．
１～０．２５％，マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％を複合添加することは，
被告製品の製造開始時点まで存在していなかったのであって，このような組合せ
は，当業者が容易に推考できるものとはいえない。
    　　(エ)　意識的な除外（均等要件⑤）について
    　　　ａ　Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）を含有すると，高い疲労限度
及び良好なばね性を有するため，電流を通す又は伝熱性のあるばね材として用いる
ことができることについては，本件特許出願前の１９３９年において公知であり
（英国特許第５２２，４８２号公報，乙１０），また，耐応力緩和性が向上するこ
とについても公知であった。
            　そして，上記英国特許第５２２，４８２号公報には，Cu-Ni-Si基合
金に，クロム（Cr）などの金属を含有させることが開示され，また，特開昭５９－
１４５７４６号（乙１９の１６）や特開昭５８－１２４２５４号（乙１１の１及び
２，乙１９の１７の１及び２）記載の発明にも，Cu-Ni-Si基合金に複数の元素を添
加する例が開示されている。
            　仮に，出願人である原告が，Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）
を含有させたものに「Sn，Znを添加すること」を着想していたのであれば，上記英
国特許第５２２，４８２号公報の発明や，特開昭５９－１４５７４６号，特開昭５
８－１２４２５４号の出願の発明が，Cu-Ni-Si基に添加する金属元素を具体的に挙
げていることに照らしても，本件明細書にスズ（Sn）や亜鉛（Zn）の添加を当然記
載していたはずである。しかし，これを特許請求の範囲に記載しなかったのは，原
告は，Cu-Ni-Si基合金にスズ（Sn）や亜鉛（Zn）を添加させることを全く意図して



いなかったからに他ならない。
            　のみならず，原告は，本件特許の出願過程において，スズ（Sn）を
添加すると電気伝導率が低下するとして，Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）の
みを添加し，それ以外の元素を含有することを，意図的に除外している。
          ｂ　上記の経緯に照らすならば，本件特許の出願過程において，出願人
である原告において，合金の電気伝導率低下を招くスズ（Sn）のような元素を含有
させることを，意図的に除外していることが明らかである。
    (3)　本件特許に，明白な無効理由があるか。
    （被告の主張）
    　ア　特許法（以下「法」という。）２９条１項３号，２項違反
    　　(ア)　英国特許第５２２，４８２号公報（１９４０年６月１９日明細書受
理，乙１０）による無効理由
    　　　ａ　英国特許第５２２，４８２号公報（以下「乙１０公報」という。）
の特許請求の範囲の請求項１には，クロム，コバルト又はニッケルと，ケイ素又は
ベリリウムとの金属間化合物のうち少なくとも１種の析出物の存在に起因し，マグ
ネシウムを０．０５％から３％含有するアルミニウム非含有硬化銅基合金が記載さ
れている。そして，第３実施例として，ニッケル２．２５％，ケイ素０．５％，マ
グネシウム０．５％及び銅を残部とする合金が，第４実施例として，ニッケル２．
１４％，ケイ素０．２２％，マグネシウム０．５５％及び銅を残部とする合金が示
され，これらは良好なばね性を有し，これらの性質によって，電流を通す又は伝熱
性のばね材に用いることができる旨が開示されている。
    　　　　　すなわち，乙１０公報記載の発明に係る合金は，構成要件Ａとほぼ
同一の組成を有している（マグネシウムの量が，本件発明は０．０５～０．４５％
であるのに対して，乙１０公報の合金は０．５ないし０．５５％含有するという点
が異なる。）。
          ｂ　乙１０公報記載の発明に係る合金は，良好なばね性を有し，これら
の性質によって，電流を通す又は伝熱性のばね材に用いることができるものである
から，構成要件Ｂと同一である。
            　乙１０公報においては，耐応力緩和性についての説明がされていな
い。しかし，乙１０公報記載の発明に係る合金が，ばね材に用いられるのであれ
ば，同記載の発明に係る合金が耐応力緩和性を具備する点は自明である。
    　　　ｃ　乙１０公報においては，構成要件Ｃの「安定化状態にある」ことの
記載がない。しかし，本件発明の構成要件Ｃの「安定化状態」をもたらす安定化処
理の方法は，従来技術そのものである。さらに，ばね材として用いられる電気材料
としての銅合金が，電気コネクタ用銅基合金として用いられることも自明である。
    　　　ｄ　以上のとおり，本件発明と乙１０公報記載の発明とは，含有する金
属成分の組成，効果，用途において同一であり，両者は同一といえる。本件発明
は，乙１０公報により，新規性又は進歩性を欠くことが明らかである。
       (イ)　特開昭５８－１２４２５４号（乙１１の１），及び昭和５９年３月２
１日発行の補正公報（以下「乙１１の２補正公報」という。）による無効理由
    　　　ａ　乙１１の２補正公報は，導電性と強度（引張強さ）が高いリード材
用銅基合金が記載され，第１表の実施例１０には，　
    　　　　　Ｎｉ　２．４８％
    　　　　　Ｓｉ　０．４９％
    　　　　　Ｍｇ　０．０８０％　と
    　　　　　酸素０．０００４％（以上，％は重量％）を含み，
    　　　　　残部がＣｕ
    　　　　の組合せからなる銅基合金が記載されている。
    　　　　　上記合金の組成は，ニッケル（Ni）：２．４～４．８％，ケイ
素（Si）：０．２～１．４％，マグネシウム（Mg）：０．０５～０．４５％，
銅（Cu）：残部から成ることを特徴とする本件発明の合金の組成と同一であるか
ら，本件発明の構成要件Ａを充足する。
    　　　ｂ　上記合金は，十分な導電性とすぐれた耐熱性，強度，はんだ性及び
耐食性を有するから，本件発明の構成要件Ｂを充足する。同補正公報においては，
耐応力緩和性について十分な説明がされていないが，上記合金は，本件明細書中に
も本件発明の対象として記載されているリード材用の合金であるから，本件発明と
同種の用途に用いられる以上，耐応力緩和性を有することが明らかである。
    　　　ｃ　上記合金が，電気コネクタ用銅基合金として用いられることは，明



らかであるから，構成要件Ｃを充足する。
    　　　ｄ　以上のとおり，本件発明と乙１１の２補正公報記載の発明とは，含
有する金属成分の組成，効果，用途において同一であり，両者は同一といえる。
    　イ　法３６条３項及び４項違反
    　　　原告は，マグネシウム（Mg）による耐応力緩和性の向上は，公知技術で
あることを前提として，マグネシウム（Mg）の含有量が０．４５％以下にするとい
う臨界性を見いだした点が本件発明の特徴であると主張する。
    　　　しかし，マグネシウム（Mg）の含有量が０．４５％以下にするという臨
界性については本件明細書では何らの裏付けがされていない。
    　　　したがって，本件特許は，法３６条３項及び４項に違反し，無効である
ことが明白である。
    （原告の反論）
    　ア　法２９条１項３号，２項違反について
    　　(ア)　乙１０公報による無効理由について
    　　　ａ　被告が，本件発明と乙１０公報記載の発明とが同一であるとする根
拠は，単に，乙１０公報記載の発明の請求項２が，クロム，ニッケル，コバルトの
いずれかを第２の合金成分とし，ケイ素，ベリリウムのいずれかを第３の合金成分
としているから，第２の合金成分からニッケルを，第３の合金成分からケイ素をそ
れぞれ選択すれば，本件発明の組成物の範囲と重複するというだけのことにすぎ
ず，本件発明の組成が開示されているわけではない。
    　　　ｂ　乙１０公報の第３実施例及び第４実施例のいずれのマグネシウ
ム（Mg）含有量も，本件発明が定めるマグネシウム（Mg）の含有量の範囲から外れ
ている。よって，本件発明と第３実施例，第４実施例とは，本件発明の構成要件Ａ
において，相違する。
    　　　ｃ　本件発明と第３実施例，第４実施例とは，本件発明の構成要件Ｂ
（耐応力緩和性）及び構成要件Ｃ（安定化処理）において，相違する。
            　そして，①本件発明と乙１０公報の第３実施例，第４実施例とは，
前記のとおり組成において異なること，②本件発明は，マグネシウム（Mg）量につ
いて０．４５％以下という低濃度領域であるのに対して，乙１０公報の発明は，マ
グネシウム（Mg）量について０．５％以上という高濃度領域を推奨している点にお
いて異なり，基本的発想が全く相違することに照らすならば，乙１０公報において
「良好なばね性を有し，これらの性質によって，電流を流す又は電熱性のばね材に
用いることができる」という記載から，本件発明の耐応力緩和性及び安定化処理と
が当然に開示されていると解することはできない。
          ｄ　以上のとおり，本件発明は，乙１０公報により，新規性又は進歩性
を欠くとの被告の主張は理由がない。
    　　(イ)　乙１１の２補正公報による無効理由について
  　　　　ａ　本件発明と乙１１の２補正公報の発明とは，「耐応力緩和性」（構
成要件Ｂ）及び「コネクタ用銅合金」（構成要件Ｃ）の有無において相違する。
    　　　　　乙１１の２補正公報の発明は，リード材（リードフレーム材）用合
金に係るものである。これに対して，本件発明はコネクタ用合金である。リード材
においては，耐応力緩和性が重視されないのに対し，コネクタ材においては，耐応
力緩和性が重視される（甲２２）。
            　リード材は，半導体チップ等が実装される部材にすぎないから，把
持力の経時劣化の防止という課題は存しない。これに対して，コネクタは，雌コネ
クタ部に使用されるコネクタ材の，雄コネクタ部に対する把持力が経時的に低減す
ると，接触抵抗が増大したり，発熱したり，雄コネクタ部がコネクタ材から脱落し
たり，接続不良を発生したりするなどのトラブルを引き起こすため，耐応力緩和性
が重視される。
            　リード材に関する乙１１の２補正公報の発明では，耐応力緩和性
（構成要件Ｂ）や（耐応力緩和性を向上させる処理としての）安定化処理（構成要
件Ｃ）に関する解決課題が要求されることはないので，この種の記載が一切ない。
          ｂ　以上のとおり，乙１１の２補正公報記載の発明は，コネクタ材に求
められている耐応力緩和性や安定化処理に関する記載がない。したがって，本件発
明は，乙１１の２補正公報記載の発明により，新規性又は進歩性を欠くことが明ら
かであるとする被告の主張は理由がない。
    　イ　法３６条３項及び４項違反について
          本件発明において，マグネシウム（Mg）の上限を０．４５重量％に規定



したのは，本件公報第１図に示されているとおり，熱間加工性の限界に基づくもの
であり，本件明細書で裏付けが示されており，無効理由はない。
    (4)　損害額はいくらか。
    （原告の主張）
      ア　売上高
        　被告は本件特許に係るライセンス交渉において，原告に対し，製造販売
予測を提示した（甲９の６）。それによれば，本件訴訟提起時までの過去分の売上
げは平成１３年分が３００トン，平成１４年の上半期分５００トンの計８００トン
となる。本件合金の売値は１トン当たり約１００万円である。
        　これにより，上記期間の被告製品の売上高を計算すると，約８億円とな
る。
      イ　実施料率
      　　原告は，本件特許に係る合金系とは別の銅基合金について，被告に対し
て特許ライセンスを行っているが，この際の実施料の取り決めは，売上高の約５％
である。
      ウ　結論
      　　原告に支払われるべき特許実施料について，アの売上高にイの実施料率
５％を乗じて算定すると４０００万円となる，
      　　よって，原告は，被告に対し，上記金額を，法１０２条３項に基づき請
求する。
    （被告の反論）
      上記原告の主張のうち，イは認め，その余は争う。
第３  争点に対する判断
  １　被告製品の構成要件Ａの充足性について
    (1)　構成要件Ａの解釈
    　　原告は，構成要件Ａの「実質的に・・・から成る」の意義について，合金
の性質に対して実質的に悪影響を及ぼさないものであって，本件発明の作用効果を
利用するものであれば，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg），
銅（Cu）以外の元素を含有させることを許容する趣旨と解すべきである旨主張す
る。
      　この点，当裁判所は，構成要件Ａの「実質的に・・・から成る」の意義に
ついて，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg）及び銅（Cu）以外の
元素のうち，明細書中に具体的な記載がある元素，及び明細書の具体的な記載に基
づいて当業者が容易に想到できる元素を含有させることを許容すべきであるが，そ
の範囲を超えた，合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許容する趣旨
と解すべきではないと判断する。
      　その理由は，以下のとおりである。
      ア　本件明細書の記載
      　(ア)　本件発明に係る「特許請求の範囲」欄には，「実質的に，Ni:２～
４．８％，Si:０．２～１．４％，Mg:０．０５～０．４５％，Cu:残部（数字はいず
れも重量％）から成ることを特徴とする」と記載されている。
    　　(イ)　本件明細書の「発明の詳細な説明」欄には，「本発明合金は析出硬
化性Ni-Si青銅であり，ここにMgを添加して独特に改善された独特な性質の組合せが
得られる。」（本件明細書５欄２６ないし２８行目）と，「本発明により極めて良
好な強度特性と共に中程度から高度までの電気伝導性，および優れた耐応力緩和性
を有する銅基合金が提供される。該合金は，それぞれの用途に対し種々の態様で加
工して強度，曲げ加工性および電気伝導性の最良の組合せを提供することができ
る。」（本件明細書６欄３８ないし４２行目）と，「したがって，本発明により強
度，伝導性，曲げ加工性および耐応力緩和性の独特の組合せを有する多目的銅基合
金が提供され，この組合せにより該合金はコネクタ用およびリードフレーム用の材
料として使用するのに適したものとなる。臨界的にMgを添加した本発明の合金はそ
れらの加工を適切に調整することにより上記の用途いずれかに容易に適合させ得る
ことが判った。」（本件明細書８欄２５ないし３２行目）と，「合金の性質に悪影
響を及ぼすことのない，その他の元素および不純物を合金に含有させることができ
る。Cr，Co，Fe，Ti，Zr，Hf，Nb，Ta，ミッシュメタル（ランタニド）
およびそれらの混合物のような珪化物（シリサイド）形成元素を，有効量約１％以
下存在させることができる。このような元素が存在する場合，それら元素はNiの同
等量と置換して存在すべきである。好ましくは，Crは約０．１％を超えない量に限



定すべきである。本発明の合金は，Li，Ca，Mn，ミッシュメタルおよびそれらの混
合物から選択される脱酸元素および（または）脱流元素の１種またはそれ以上を，
脱酸素または脱流に対する有効量において約０．２５重量％まで包含することもで
きる。」（本件明細書１０欄７ないし２０行目）と，それぞれ記載されている。
    　　(ウ)　また，実施例Ⅳには，「表５のデータはまた該合金が，強度を犠牲
にすることなく本発明の範囲内において，例えばCrやMnのような他の元素を包含す
ることができるということをも示す。」と記載されている（本件明細書１９欄３５
ないし３７行目）。
    　　(エ)　実施例Ⅴには，「表６は更に，少量のCrおよび（または）Mnの添加
が該合金の引張強さに対して有利であるが電気伝導性をやや減少させることを示
す。」と記載されている（本件明細書１９欄５０行目，同２０欄４８ないし４９行
目）。
    　　(オ)　実施例Ⅵには，「表７は，NiおよびSiが本発明で定義された含有量
範囲内にある銅基合金であって，本発明で定義された含有量範囲内のMg（０．１８
重量％）を含む銅基合金と，Mg以外の添加成分（Sn，Mn，Cr）をそれぞれ含む３種
類の銅基合金の耐応力緩和性を，残留応力を測定することによって比較したもので
ある」（本件明細書２１欄１ないし６行目）と，「表７を見ると，本発明合金（Mg
０．１８重量％）は，その他の銅基合金に比して優れている。通常，Cu-Ni-Si基合
金のような析出硬化型銅合金は，焼鈍（時効処理）された最高硬さ状態で販売され
ている。温度１０５℃，１０００００時間のシュミレーション結果によると，本発
明合金（Mg０．１８重量％）は，９０％の残留応力を有している。その他の銅基合
金の残留応力は，９０％よりもかなり低く，本発明合金（Mg０．１８重量％）に比
して大幅に劣っている。以下に，その比較結果を示す：ａ）Sn添加の場合：本発明
合金に比して１１％低い。」（本件明細書２１欄９ないし１８行目）と，それぞれ
記載されている。
    　イ　合金の一般的性質について
    　　(ア)　証拠（乙２，３）によれば，合金の一般的性質について，以下のと
おり認められる。
    　　　ａ　合金とは，「２種以上の金属をそれぞれの融点以上の温度で混合し
たものを冷却して凝固させたもの。金属のほかに炭素，ケイ素などの非金属元素を
少量に含むものもある。合金の組織状態には固溶体，共融混合物，または化合物
（金属間化合物）をつくる場合，あるいはそれらの混合物をなす場合などがある。
たとえば銅とニッケル，金と白金などはすべての割合に均一に融和して固溶体をつ
くるが，アルミニウムと銅，銅とスズ，マグネシウムと銀などは混和の割合により
固溶体，金属間化合物，あるいはそれらの混合物となる。合金の諸性質はこの組織
状態により大いに異なる。したがってある金属に適当の成分を適当の割合に配合す
ることにより各成分の金属の性質とは異なる物理的，化学的性質を与え，その実用
価値を増進させることができる」（乙２。岩波理化学辞典　第３版）。
    　　　ｂ　「２種以上の金属元素，あるいは金属元素と金属以外の元素から成
り，金属的な性質を示す物質をいう。金属組織学的には，成分元素が原子オーダー
で混り合った固溶体，成分元素同志の化合物（金属間化合物）とそれらの混合物か
ら成り，成分元素がこれに加わることもある。組成が全く同じ合金でも，温度によ
り合金を構成する相の量や形態が異なるので，熱処理の方法によって性質が大きく
変わることが多い」（乙３。金属材料技術用語辞典）。
    　　(イ)　上記によれば，合金は，合金を構成する成分元素や，組織のほか，
熱処理の方法等によっても影響を受け，合金の成分元素やその添加量，熱処理の方
法等を微妙に変えた場合に合金の性質にどのような影響を与えるかについては，一
般的に予測可能性が極めて低い。
      ウ　出願経過
      　(ア)　本件特許出願に対し，平成６年１月２０日付の拒絶理由通知がされ
た（乙１の２）。
      　　　原告は，拒絶理由通知を受けて，平成６年８月８日付意見書（乙１の
３）を提出して，以下のとおり述べた。すなわち，原告は，
          ａ　「引用例の教示に従って，Mn，SnまたはCrが，Cu-Ni-Si合金に添加
されると，残留応力は以下のとおりである：
        　　　ａ）　Sn 添加の場合：本発明合金に比して１１％低い。
          　  ｂ）　Mn 添加の場合：本発明合金に比して２１％低い。
            　ｃ）　Cr 添加の場合：本発明合金に比して３０％低い。」（上記意



見書３頁４ないし８行目）と，「各引用例では，耐応力緩和性の重要さが認識され
ておらず，Cu-Ni-Si基合金にMgが添加されたときに優れた耐応力緩和性が得られる
ことが認識されていない。」（同頁１３，１４行目）と述べた。
          ｂ　また，「表８のデータから明らかなように，Mgを含む本発明合金
は，引用例の合金に比して優れている：ａ）Snについて：本発明合金の極限強さ
は，Snを含む引用例合金のそれよりも僅かに低いが，本発明合金の導電性は，劇的
に（２４％も）高い。」（同頁２４ないし２７行目）と，「表９のデータから明ら
かなように，本発明合金は，引用例のSn含有合金，およびFe含有合金に比して優れ
ている：ａ）Snについて：本発明合金の極限強さは，Snを含む引用例合金のそれよ
りも僅かに低いが，本発明合金の導電性は，極めて（１７％も）高い。」（同４頁
１２ないし１５行目）と，「各引用例に開示された合金特性を見ても，Mgのみが，
優れた耐応力緩和性をCu-Ni-Si基合金に付与する重要元素であることを認識してい
ないことが明らかである。Mgのみが，高い極限強さと，高導電性の，優れた組合せ
をもたらすのである。各引用例中のリストから当業者が，Mgを選び出す必然性を示
唆する記載はどこにもない。Mgは，予期せざる結果をもたらすのである。」（同頁
２５ないし２９行目）と述べた。
          ｃ　また，「本発明Cu-Ni-Si基合金は，公知合金と対比するとき，極限
引張強さ，電気伝導性および耐応力緩和性の改善された組合せを有するとともに，
前記特定量のMgによって，とりわけ優れた耐応力緩和性を有するものである。この
ような特性の改善は，引例１，２が存在しても当業者の予測範囲を超えており，本
発明は，引例１，２の記載によって当業者が容易になし得るものではないと思料す
る。」（同５頁２７ないし同６頁２行目）と，結論を述べた。
      　(イ)　原告は，平成６年１１月２２日付で上申書（乙１の５）を提出し
て，以下のとおり述べた。すなわち，
          　原告は，本件発明に係る合金と比較例合金２（ニッケル（Ni）を４．
００％，ケイ素（Si）を０．９９％及び亜鉛（Zn）を０．５２％含有するもの。表
１）とを対比して，極限引張強さについては，本発明例合金が１１８であるのに対
して，比較例合金２が８７であり（表２），応力緩和特性については，本発明例合
金が６９であるのに対して，比較例合金２が５６であるとして（表４），「Mgを必
須成分として含む本発明銅基合金は，引例対応合金である比較例合金試料に比し
て，降伏強さ，極限引張強さ，応力緩和特性に関し，顕著に優れていることが明ら
かであります。」（上申書４頁１３ないし１５行目）と述べた。
      エ　小括
          　以上のとおり，①本件明細書には，特許請求の範囲に記載されてい
る，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg），銅（Cu）の他に，構成
元素として，同等量のニッケル（Ni）と置換し
て，Cr，Co，Fe，Ti，Zr，Hf，Nb，Ta，ミッシュメタル（ランタニド），それらの
混合物のような珪化物（シリサイド）形成元素を有効量約１％以下存在させること
ができる旨，及び上記特許請求の範囲記載の元素に加え，Li，Ca，Mn，ミッシュメ
タル及びそれらの混合物から選択される脱酸元素及び（又は）脱流元素の１種又は
それ以上を，脱酸素又は脱流に対する有効量において約０．２５重量％まで包含す
ることもできる旨がそれぞれ記載されているが，その他の元素，特に，亜
鉛（Zn），スズ（Sn）の添加について，これを示唆する記載はないこと，②一般的
に，合金は，成分元素や添加量を変化させた場合に合金の性質に与える予測可能性
が極めて低いこと，③原告は，本件特許の出願過程において，Cu-Ni-Si基合金に，
他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性が悪化すると述べて，スズ（Sn）を
０．３９％含有する合金は電気伝導率が下がるので採用し得ないとして，本件発明
の技術的範囲から除外すべきであ
る旨述べていること等の事実に照らすならば，構成要件Ａの「実質的に・・・から
成る」とは，ニッケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg）及び銅（Cu）以
外の元素について，明細書中に具体的な記載がある元素，及び明細書の記載に基づ
いて当業者が容易に想到できる元素を含有させることを許容する趣旨と解すべきで
あるが，その範囲を超えた，合金の特性に影響を与える元素を含有させることを許
容する趣旨と解することはできない。
    (2)　被告製品との対比
      ア　被告製品の構成及び耐応力緩和性等の属性について
      　(ア)　被告製品の構成
      　　　被告製品の構成は，ニッケル（Ni）２．０～２．８％，ケイ素（Si）



０．４５～０．６％，亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．１～０．２
５％，マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％及び残部が銅（Cu）からなり，ニッ
ケル（Ni），ケイ素（Si），マグネシウム（Mg）とともに，亜鉛（Zn）とス
ズ（Sn）を含有する。
      　　　被告製品における亜鉛（Zn）の含有量は，０．４～０．５５％，ス
ズ（Sn）の含有量が０．１～０．２５％であって，マグネシウム（Mg）０．０５～
０．２％と比較して，その含有量は多い。
      　(イ)　被告製品の耐応力緩和性について
      　　　証拠（各認定事実の末尾に摘示した。）によれば，被告製品の耐応力
緩和性について，以下の事実が認められる。
      　　ａ　Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）０．０９％を含有させた本件
発明の実施品相当品（原告製，商品番号Ｃ７０２５。なお，原告も本件発明の実施
品であるとして，被告製品との対比を行っている。甲１３。）と，被告製品とにつ
いて，耐応力緩和性を比較した場合，被告製品の方が耐応力緩和性において優れて
いるという結果が得られた（乙１６の２，１６の８，２２）。
      　　ｂ　Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）０．０９％を含有させた本件
発明の実施品相当品と，被告製品，亜鉛（Zn）のみを添加したもの，スズ（Sn）の
みを添加したもの，亜鉛（Zn），スズ（Sn）双方を添加したものの耐応力緩和性を
比較した場合，本件発明の実施品相当品よりも，スズ（Sn）を添加したものが優
れ，さらに亜鉛（Zn），スズ（Sn）双方を添加したものが優れ，さらに被告製品の
方が耐応力緩和性において優れているという結果が得られた（乙１６の４）。
      　(ウ)　被告製品の電気伝導性について
      　　　Cu-Ni-Si基合金にマグネシウム（Mg）０．０９％を含有させた本件発
明の実施品相当品と，被告製品とを比べると，電気伝導率において，被告製品の方
が低いという結果が得られた（乙１６の１）。
      　　　この結果は，亜鉛（Zn），スズ（Sn），マグネシウム（Mg）は，いず
れも銅（Cu）の結晶格子に入って格子に歪みを与え，電子の金属格子の通りを妨げ
るので，被告製品において電気伝導率が低下したと考えられる（乙２２，７頁）。
      イ　対比についての判断
        　上記アによれば，被告製品に含有されている亜鉛（Zn）とスズ（Sn）
は，構成要件Ａ所定のマグネシウム（Mg）と比較して，含有量においてこれをしの
ぐものであり，合金の特性において，耐応力緩和性を向上させる一方，電気伝導性
を低下させるという差異をもたらしている。
        　そうすると，亜鉛（Zn）とスズ（Sn）を含有する被告製品は，構成要件
Ａを充足しない。
  ２　均等の主張について
  　　被告製品において「ニッケル（Ni）２．０～２．８％，ケイ素（Si）０．４
５～０．６％，亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．１～０．２５％，
マグネシウム（Mg）０．０５～０．２％及び残部が銅（Cu）」との組合せは，構成
要件Ａの組合せと均等であると主張する。
    　しかし，前記１(1)のとおり，本件発明は，Cu-Ni-Si基合金にマグネシウ
ム（Mg）を規定量添加することにより，良好な強度特性，高い電気伝導性，耐応力
緩和性を有する銅基合金を提供することを目的としているのに対して，亜鉛（Zn）
とスズ（Sn）をマグネシウム（Mg）と比肩すべき量を添加することは，合金の電気
伝導率の低下を来たし，合金の特性に影響を及ぼすこと，原告は，本件特許の出願
過程において，Cu-Ni-Si基合金に，他の元素を増加させると電気伝導率や曲げ特性
を悪化させ，特にスズSnを０．３９％含有する合金は電気伝導率が下がるので採用
し得ないとして排除していること等の経緯に照らすならば，①Cu-Ni-Si基合金に，
亜鉛（Zn）０．４～０．５５％，スズ（Sn）０．１～０．２５％，マグネシウ
ム（Mg）０．０５～０．２％を複合添加することと，Cu-Ni-Si基合金にマグネシウ
ム（Mg）のみを０．０５～０．４５％を含有させることとの間の相違点は，本件発
明の本質的部分に関するというべきであること，②本件発明の元素の組合せを被告
製品の元素の組合せに置換することにより，本件発明と同一の作用効果を奏するこ
とはないので，置換可能性及び置換容易性がないこと，③原告において，スズ
（Sn）のような元素を含有することにより電気伝導率が低下する合金を，除外すべ
きである旨述べていることから，被告製品のような亜鉛（Zn）０．４～０．５５
％，スズ（Sn）０．１～０．２５％を複合添加した合金を意図的に除外していると
解されること等の理由により，原告の主張は採用できない。



第４  結論
    　よって，その余の点を判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がな
い。

              東京地方裁判所民事第２９部

                      裁判長裁判官　　　飯　　村　　敏　　明
                    
                          
                            裁判官      今　　井　　弘　　晃
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