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1. はじめに

特許請求の範囲の記載要件に関する改正を含む平成

6 年の特許法改正（平成 7 年 7 月 1 日施行）により，

PBP クレームに対する許容性は大きくなったといわ

れており(1)，実務を通じて得られた印象としても PBP

クレームを包含する出願が年々増加してきているよう

に見受けられる。

PBPクレームの解釈について，従来 2つの説が説か

れてきた。第 1 の説は，「当該生産方法とは異なる生

産方法によって生産されたものも，物として同一であ

る限り技術的範囲に属すると解釈する」，いわゆる「物

同一説」である。第 2の説は，「当該生産方法によって

実際に生産されたものしか技術的範囲に属しないと解

釈する」，いわゆる，「製法限定説」である。

特許庁における審査・審判の実務や裁判例の多数は

「物同一説」に拠っている。ところが，近年，物同一説

に対する批判が強くなってきており，特許権侵害訴訟

事件において製法限定説によって解釈した東京地裁の

裁判例も現れてきている。米国においても，PBP ク

レームの解釈について 2 つの説の対立があったとこ

ろ，2009 年 5 月 18 日に CAFC大法廷が，侵害訴訟に

おいては全ての PBPクレームを「製法限定説」で解釈

する旨の判決を出した(2)。そして，知的財産高等裁判

所は，本年 7 月に PBP クレームに係る特許権侵害訴

訟事件を大合議で審理することを決定した(3)。今後，

発明の要旨認定に関する解釈も含めて，PBPクレーム

の解釈論を巡る議論が再び盛んになってくるものと考

えられる(4)。

そこで，本稿は，PBPクレームの解釈の在り方につ

いて，特に発明の要旨認定に関する解釈論を中心に再

検討するものである。結論として通説の物同一説が妥

当であることを確認する。それを踏まえて，物同一説
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プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
についての考察

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下「PBPクレーム」という）の解釈法について，従来「結果

物特定説（物同一説）」及び「過程限定説（製法限定説）」の対立があるところ，技術手段としての「物」の

発明の捉え方や実施行為等の観点から検討を行い，「結果物特定説（物同一説）」を正当として論ずる。次に，

結果物特定説を前提として化学物質発明に関する PBP クレームの明確性について，新規物質型 PBP ク

レームと既存物質型 PBPクレームに分けて検討する。PBPクレームの具体的解釈手法として従来「全部

説」及び「作用効果説」が唱えられているところ，特に，新規物質型PBPクレームの場合には両説とも妥当

ではなく，「物質同一基準」により解釈すべきことを論ずる。
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に立って PBP クレームを解釈した場合の明確性の問

題等について検討する。なお，本稿はあくまでも私見

を述べたものである点について予めお断りさせて頂

く。

2. PBP クレームの定義と解釈法

2.1 PBPクレームの定義

検討の対象である PBP クレームの定義から始める

と，特許庁の審査基準(5)においては，PBPクレームは

「製造方法によって生産物を特定しようとする記載が

ある場合」を指すものとされ，物の発明が全体として

製造方法によって特定されている場合だけでなく，物

の発明の構成要素の一部が製造方法によって特定され

ている場合も包含する。しかしながら，本稿では前者

の場合に限って議論することとし，以降特に断らない

限り，PBP クレームという場合には，「プロセスＰに

よって生産される物Ｍ。」という形式のクレームを指

すこととする(6)。

2.2 発明の要旨と技術的範囲

次に，特許庁における審査・審判時のクレーム解釈

（審決等取消訴訟におけるクレーム解釈を含む）と侵

害訴訟時におけるクレーム解釈の異同について考察す

る。

審査・審判におけるクレーム解釈の方法は，特許請

求の範囲の各請求項の記載から「発明の要旨」を把握

する際の解釈方法である(7)。ここで「要旨」という語

は日常用語としての「要旨」とは意味合いが異なって

いるから注意が必要である。特許法が保護の対象とす

る「発明」とは，同法第 2条第 1項において「技術的

思想の創作のうち高度のもの」と定義されているよう

に「技術思想」であり，特許請求の範囲の各請求項の

記載は特許を受けようとする技術思想を特定するため

の記述である。発明に新規性があるかどうかを評価す

ることは，請求項の記載という表現の新規性を評価す

ることではなく，技術思想として新規であるかどうか

を実体的に評価することである。新規性等の評価の対

象としての，請求項が特定しようとしている技術思想

であるところの発明の実体を「発明の要旨」(8)という。

侵害訴訟時におけるクレーム解釈の方法は，特許請

求の範囲に基づき定められる特許発明の技術的範囲を

確定することである。特許発明の技術的範囲の認定

は，公知技術や出願経過等の参酌や均等論の適用等に

より，特許発明の要旨とは異なるものとなる場合があ

る。しかし，特許発明の技術的範囲の認定の前提とし

て，発明の要旨の確定がされるのであり(9)，基本的な

部分においては一致すべきものである(10)。

以下，この前提に立って議論する。したがって，「ク

レーム解釈」とは「特許請求の範囲の各請求項の記載

から発明の要旨を把握する際の解釈方法」を意味する

ものとする。そして，公知技術や出願経過等の参酌に

よって特許発明の技術的範囲を認定する際の解釈方法

を指す場合には，発明の要旨よりも概念的に狭いもの

となることが多いから，本稿においては「縮小解釈」

という語句を用いて区別することとする。

2.3 「結果物特定説」と「過程限定説」

(1) 「結果物特定説」と「過程限定説」−より適切な

名称

PBP クレームの解釈法としての「物同一説」と「製

法限定説」の相違の問題は，何がその概念範囲に入る

のかという観点で考えれば，異なる製造方法で製造さ

れた物が含まれるか否かという問題に帰着する。しか

し，本当の対立軸はこの点にあるのではない。

「物同一説」においては，より正確には，製造方法に

よる特定の部分は，当該製法の結果として得られる物

を特定していると解釈する(11)。すなわち，製造方法に

よる特定の記述は物理的存在として有する特徴を特定

していると考えるもので，発明としてはあくまで，「物

理的存在としての特徴を有する物」として観念する。

一方，製法限定説は，当該物がどういう製造方法に

よって生産されたのかという過程を限定していると解

釈するものであり，PBPクレームは「製造方法に特徴

がある物」として観念することとなり，製造方法が発

明の本質になる。

したがって，「物同一説」と「製法限定説」は，より

正確には，それぞれ「結果物特定説」及び「過程限定

説」と呼ぶ方がその本質を表していると思われる。そ

こで本稿では，以降これらの名称を用いることとす

る。

(2) 具体例

「結果物特定説」と「過程限定説」で発明の要旨とし

てどのような差が生じるかについて，PBPクレームが

最もよく用いられる技術分野の例である化学物質関連

の発明の仮想例を用いて以下検討する。この技術分野
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では，PBP クレームは，主に新規物質型 PBP クレー

ムと既存物質型 PBP クレームの 2 つの類型に大別す

ることができる。

1) 新規物質型PBPクレーム

第 1 の類型は，新規物質型 PBP クレームである。

話を分かり易くするために最も単純化すると，例え

ば，水素と酸素を 2対 1の割合で混合し反応させて新

規で有用な物質を創生できたと認識した場合に，「水

素と酸素を 2対 1の割合で混合し反応させて生じる生

成物」というクレームで特許を請求する場合である。

水素と酸素を 2対 1の割合で混合し反応させた結果と

して生じる生成物は，「H2O」，すなわち「水」であるか

ら，「結果物特定説」では，発明の要旨は，結果として

できたものである，「水」となる。したがって，「結果

物特定説」では，塩水を蒸留してできた水が先行技術

として存在したときには，水として同一であるから新

規性がないとされる。また，塩水を蒸留してできた水

が被疑侵害物である場合には技術的範囲に属すること

となる。

一方，「過程限定説」では，どのような製造方法で製

造されたのかという過程まで限定していると解釈され

るから，発明の要旨は，「水素と酸素を 2対 1の割合で

混合し反応させるという製造方法を実際に経て製造さ

れた水」ということになる。したがって，「過程限定

説」では，塩水を蒸留してできた水が先行技術として

存在したとしても，新規性を有するとされ，それが被

疑侵害物である場合には技術的範囲に属しないことと

なる。

今の例では，反応の結果として生じたものがあまり

にも自明であるから PBP クレームを用いて記載する

ことは馬鹿げているが，反応の結果生じた物が，その

属性等からして新規の物質であることは間違いない

が，化学構造が同定されていない場合に，「結果物特定

説」を認める立場では，当該物質を特定することがで

きるクレーム表現としての意義がある。なお，上記の

例のように，新規物質型 PBP クレームは，末尾が「生

成物」や「たん白質」などのようにそれ自体では化学

物質の識別機能がない抽象的な記載となっている場合

が多い。

2) 既存物質型PBPクレーム

第 2 の類型は，既存物質型 PBP クレームである。

すなわち，特定しようとしている物自体は化学物質と

して新規でないが，製造プロセスが新規の場合であ

る。前述の水の場合を例にとると，塩水を蒸留してで

きた水が先行技術として存在することを前提として，

「水素と酸素を 2 対 1 の割合で混合し反応させて生じ

る水」というクレームで特許を請求する場合である。

このような場合，先行技術と異なる製造プロセスで製

造したから，結果としてできた生産物も何らかの点で

優れていると明細書で説明されていることが多い。例

えば，「従来と異なり，水素と酸素を 2対 1の割合で混

合し反応させるという製造プロセスを用いたため，従

来技術に比較して純度の高い水を得ることができる。」

というような説明がされているような具合である。

「結果物特定説」では，上記の場合，先行技術として

既に水があることを前提としているのであるから，

「発明の要旨＝水」でないことは明らかである。そこ

で，従来の製造プロセスで製造した水との差異を探る

こととなるところ，上記の場合は，従来と純度が異な

るというのであるから，発明の要旨は「水素と酸素を

2対 1 の割合で混合し反応させて生じる水が有する純

度と同じ値を有する純度の水」を特定しようとしてい

ると解釈することになる。ただし，「水素と酸素を 2

対 1 の割合で混合し反応させて生じる水が有する純

度」とはどの範囲なのか明確でないから，発明が不明

確となることが多いであろう。このように，既存物質

型 PBP クレームを「結果物特定説」で解釈すると，同

一性を判断する基準が不明瞭になり，特許請求の範囲

の明確性・特許請求の範囲の公示機能性が損なわれる

ということが，「結果物特定説」で解釈することに対す

る最大の批判となっている(12)。

一方，「過程限定説」では，発明の要旨は，新規物質

型 PBP クレームの場合と同じであり，「水素と酸素を

2対 1 の割合で混合し反応させるという製造方法を実

際に経て製造された水」ということになり，明確性は

問題とならない。なお，既存物質型 PBP クレームは，

化学物質としての物性は同じであるがより良質のもの

を生産する新規の製造プロセスを発明した場合に，生

産方法の発明に加えて PBP クレームも併せて記載し

て出願するような場合に見受けられる。また，上記の

例のように，既存物質型 PBP クレームは，末尾の記載

で化学物質として認識できるものとなっており，ク

レーム全体で捉えられる結果物としても，末尾の化学

物質と同一の化学物質であると認識される場合が多

い(13)。
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(3) 旧物質特許制度運用基準の考え方

PBP クレームはもともと物質特許の導入に向けて

検討されてきた(14)。そして，物質特許導入の際に化学

物質発明の特許請求の範囲の記載要領に関する審査の

指針を示した「物質特許制度及び多項制に関する運用

基準」（昭和 50 年 10 月特許庁策定）（以下「旧物質特

許制度運用基準」という）(15)において，PBP クレーム

は化学物質を特定するための一つの記載方法として示

された。すなわち，旧物質特許制度運用基準において

は，特許請求の範囲の記載要領として，化学物質を特

定するにあたっては化合物名又は化学構造式によって

表示することを原則とした。しかしながら，化合物名

又は化学構造式の決定が困難な場合もあることを考慮

して，物理的又は化学的性質によって物質を特定する

ことも許容していた。そして，化合物名，化学構造式

又は性質のみで十分特定できないときは，更に製造方

法を加えることによって特定できる場合に限り，特定

手段の一部として製造方法を示してもよいとされ

た(16)。

ここで，「結果物特定説」と「過程限定説」の相違を

理解することにもつながるところの，「特定」と「限

定」の相違を正確に理解することが重要であるから，

やや長くなるが補足説明を加えると，「物理的又は化

学的性質によって物質を特定するクレーム」は，数値

が記載されるから，外形上，いわゆる，「数値限定発

明」と一見似ているが，両者は本質的に異なるもので

ある。数値限定発明の場合には，あるパラメータを所

定の範囲に限定することにより，望ましい技術効果を

奏することが目的であり，パラメータの調節自体が技

術手段である。一方，物理的又は化学的性質によって

物質を特定するクレームは，化学物質の特定を化合物

名又は化学構造式によって表示する代わりに行うもの

であり，数値等は技術手段ではなく，物質が技術手段

であり，数値等それ自体は物質特定のための間接的な

ものにすぎない。例えば，人物を特定するためには通

常その人の名前で特定するが，その代わりに，背の高

さや，年齢，血液型，髪の色等を特定することによっ

て人物を特定するのと同じである。

さて，人物を特定するのに，前記の 4つの観点で特

定してもなかなか一人の人物を特定できないように，

物理的又は化学的性質によって物質を特定することは

困難である。そこで，さらに生産方法を加えることに

よって特定できる場合に限り，物質を特定するための

手段の一部として生産方法を用いることが許容されて

いた。そして，生産方法のみによる特定は認めていな

かった(17)。

このように，少なくとも化学物質発明については，

その導入の当初は，PBPクレームは結果物特定説の考

え方に立って作成されていた。そして，「プロセスＰ

によって生産される物Ｍ。」という形式の純粋な PBP

クレームではなく，物理的又は化学的性質による特定

も含んでおり，製法による特定の部分は物理的又は化

学的性質による特定の部分と重畳的な規定ぶりになっ

ていて，クレーム全体として物質を特定していた。

(4) 結果物特定説に関する注意点

結果物特定説に対する批判として，結果物特定説で

解釈するとクレーム中に何ら限定の役割を果たさない

記載が生じてしまうことを指摘する考え方があるが，

物質特許の導入当初の PBPクレームの実務を踏まえ，

「特定」と「限定」との違いを理解すれば，このような

考え方が必ずしも妥当でないことが理解できるであろ

う。

また，物同一説を簡単に説明する際に，「クレームの

記載から製造方法の記載を除外して考える」とか，「製

法の記載は意味がない」等の言い方がされることがあ

るが，これには注意を要する。もしその意味するとこ

ろが，物同一説による場合，クレームの記載において

製法の表現が含まれている記載の部分は，物を特定す

る上で何の作用もないとか，製法の記載を削除して解

釈しても同じであるということを意味しているのなら

ば誤りである。前述の水の例でも分かるように，新規

物質型 PBP クレームでは，製法の部分を削除すると，

何も分からなくなってしまうし，既存物質型 PBP ク

レームにおいても，何らかのこと（結果としてできた

物の物理的存在としての特徴点）を特定しようとして

いるものとして解釈するものであるからである。

2.4 PBP クレームを巡る状況の概観

PBP クレームを巡る状況について概観すると，化学

物質発明の PBP クレームは，旧物質特許制度運用基

準において，化学物質を特定するための一つの記載方

法として定められ，結果物特定説に基づいて運用が開

始された。以来，特許庁における審査・審判の実務は

一貫して結果物特定説の考え方で行われてきた(18)。

そして，裁判例の多数も結果物特定説に立ってい
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る(19)。

ところが，近年，通説の結果物特定説によって PBP

クレームを解釈すると技術的範囲が不明確となること

を問題として，結果物特定説に対する批判が強くなっ

てきた。

特許権侵害訴訟事件である，東京地判平成 14 年 1

月 28 日判時 1784号 133 頁［止め具及び紐止め装置事

件］は，PBP クレームを過程限定説によって解釈し

た。その控訴審である東京高判平成 14 年 9 月 26 日判

時 1806号 135頁は過程限定説による解釈はしなかっ

たが，過程限定説によって解釈した原審の判断の方が

適切である旨の論評がされている(20)。

その後，特許発明と先行技術等の関係により事案に

よって結果物特定説と過程限定説とを使い分ける見解

も有力な考え方となり(21)，このような考え方に立った

東京地裁の判決も出されている(22)。

一方，米国では，2009 年に CAFC大法廷が，侵害訴

訟においては全ての PBPクレームを「過程限定説」で

解釈する旨の判決を出し，当該事件は最高裁判所がレ

ビューしないこととなり，判決は確定した。

3. 結果物特定説の妥当性

3.1 技術手段としての物理的存在

次に PBP クレームの解釈法として，「結果物特定

説」と「過程限定説」のいずれが妥当であるのかにつ

いて検討する。PBP クレームの解釈については，「結

果物特定説」が定説であるが，その根拠の第一に挙げ

られるのは，「物」のカテゴリーに属する発明である以

上，PBPクレームの解釈としては物理的存在として特

徴がある発明として観念すべきであるということであ

る(23)。

技術思想たる「発明」は，「○○という技術手段（構

成）により，△△という技術効果を奏する」という技

術思想として捉えられる(24)。特許請求の範囲の各請

求項には，平成 6年の特許法改正以前には，「特許を受

けようとする発明の構成に欠くことができない事項の

み」を記載することとされ，「構成」すなわち「技術手

段」を各請求項に記載することとされていた。平成 6

年の改正により，発明が明確である限り，構成のみで

なく，作用効果も補足的・確認的に記載することが条

文上からも許容されることとなった等の変更がある

が，発明を客観的に特定するに当たり，技術手段で特

定するという事情は変わらない(25)。重要なことは，請

求項に記載されている事項は，基本的には技術手段で

あるということである。そして，この技術手段に自然

法則を作用させることにより，技術効果が奏される。

物の発明の技術効果は，物理的存在としての物に自

然法則が作用して奏されるものである。換言すると，

物の発明の技術効果は，物理的存在としての物の特徴

に起因するものである。その物がどのような過程で作

られたかということは，その過程が結果的に物理的存

在としてどういう特徴を与えたかということを通じて

間接的に作用するのであって，その過程自体は，技術

効果に直接作用するものではない。技術効果に直接作

用するものは，物理的存在としての物の特徴である。

したがって，PBPクレームの発明を物理的存在として

特徴がある発明として観念する「結果物特定説」は，

技術思想としての物の発明の考え方として自然なもの

である。

他方，過程限定説に立つと，PBPクレームを「製造

方法に特徴がある物」として観念することとなるとこ

ろ，物がたどってきた過程自体は物理的存在としての

技術手段とはならないので，「物」の発明としては，請

求項に記載の技術的事項を技術手段として捉えること

ができなくなってしまう。このような製造方法に特徴

がある場合には，当該製造方法が特徴であり，方法論

としての技術手段なのであるから，物を生産する方法

の発明として請求すべきものである。

3.2 保護範囲としての実施行為

次に，実施行為の観点からも検討してみよう。ま

ず，検討するに当たり，次のような二つのクレームを

考えよう。

CL1：プロセスＰによって生産される物Ｘ。

CL2：プロセスＰよりなる物Ｘの生産方法。

特許法第 2条は，発明のカテゴリーを「物の発明」，

「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の 3つの

カテゴリーに分けて下記のように実施行為を定義して

いる。

特許法第 2条第 3項

この法律で発明について「実施」とは，次に掲げ

る行為をいう。

一 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明に

あつては，その物の生産，使用，譲渡等（譲渡及

び貸渡しをいい，その物がプログラム等である場
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合には，電気通信回線を通じた提供を含む。以下

同じ。），輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲

渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行

為

二 方法の発明にあつては，その方法の使用をする

行為

三 物を生産する方法の発明にあつては，前号に掲

げるもののほか，その方法により生産した物の使

用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出

をする行為

PBP クレームの技術的範囲の解釈として基本的に

過程限定説に立脚してした解釈するものとした場合

に，物の発明であるCL1 と，物を生産する方法の発明

である CL2 とで，実施行為にどのような差があるの

か検討してみよう。物の発明の CL1 の実施行為の 1

番目として記載された「その物の生産」は，「プロセス

Ｐによって実際に生産した物Ｘを生産すること」，す

なわち，「プロセスＰにより物Ｘを生産すること」とな

る。物を生産する方法の発明の CL2 の 1番目の実施

行為である「その方法の使用」は，「プロセスＰにより

物Ｘを生産すること」になる。両者は一致する。同様

に 2番目の実施行為である「その物の使用」と「その

方法により生産した物の使用」を検討すると，物の発

明の CL1 についても，物を生産する方法の発明の

CL2 についても，「プロセスＰによって（実際に）生産

した物Ｘを使用すること」になり，一致する。以下，

同様に検討することにより理解されるように，過程限

定説に立った場合には，物の発明の CL1 と物を生産

する方法の発明の CL2 とでは，実施行為に差がない。

さらに，特許法第 100条 2 項の差止請求権に関する規

定，同法第 101条の間接侵害に関する規定までも考慮

に入れても，過程限定説に立脚した場合には，物の発

明の CL1 と物を生産する方法の発明の CL2 とでは，

保護内容としては同一のものに帰することとなる。

したがって，PBPクレームの技術的範囲の解釈とし

て基本的に過程限定説に立脚して解釈するものとした

場合（したがって，技術的範囲を認定する前提である

発明の要旨を過程限定説に立脚して解釈するものとし

た場合）には，PBPクレームの存在意義は認められな

いこととなる。PBPクレームの存在意義は，結果物特

定説に立って初めて見出し得るものである。

3.3 確立された実務慣行と予見性

特許庁における審査・審判の実務においては，PBP

クレームを結果物特定説により解釈することとしてき

た。この審査・審判実務は，審決取消訴訟を通じての

裁判所による審査の結果として最高裁判所に是認・支

持されたものである(26)。その後の東京高等裁判所に

おける他の審決取消訴訟においても，最高裁判所が審

理した前記事件では存在しなかった，PBPクレームを

過程限定説により解釈すべき特殊事情としての事実は

見出されておらず，結果物特定説により解釈すること

を支持してきた(27)。以上を踏まえれば，PBP クレー

ムを結果物特定説により解釈することは確立された実

務慣行ということができる。確立された実務慣行の尊

重による予見性の確保という点からみれば，結果物特

定説が妥当である(28)。

3.4 不明確性の問題

結果物特定説に対する最も大きな批判は，結果物特

定説によって PBPクレームを解釈することになると，

PBP クレームの技術的範囲が不明確になる場合が多

いということである。

しかし，結果物特定説に基づく解釈方法では権利範

囲が不明確になることがあるからといって，結果物特

定説を全面否定して一律に過程限定説によるものとす

ることは，製造方法のクレーム以上の保護を求める可

能性を完全に否定することとなり，不適切である(29)。

むしろ，PBPクレームの明確性を高めるためにはどう

すべきかという方向で検討すべきであろう。多くの者

が PBP クレームの明確性について問題にする背景に

は，PBPクレームの明確性についての共通認識がない

こともあるのだろう。PBP クレームの明確性につい

ては第 4章において改めて検討する。

3.5 用途発明との事情の相違

(1) 「物」の発明における無体的要素

物の発明であることを根拠として結果物特定説を妥

当とする考え方に対する批判として次のような考え方

がある。すなわち，「物の発明」か「方法の発明」かは

「実施行為」を引き出すための「中間概念」又は「道具

概念」にすぎず，「物の発明」であっても無形的な技術

思想であり，そこで表現された技術思想全体の中から

特に，特定の製法による場合のみに技術的範囲を制限

することは，論理上不可能とはいえないとの考え方で
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ある(30)。

上記の考え方に一理あることは，物のカテゴリーの

用途発明の解釈を考慮すれば，理解することができ

る(31)。例えば，物理的存在としての物の特徴という観

点から考えると，「物質Ａ。」と「物質Ａからなる殺虫

剤。」というクレームは，明確に区別することはできな

い。実際，インヘレンシーの原則が徹底されている米

国においては，両者は区別できず同一と判断され

る(32)。しかし，日本の実務においては，後者が後願の

発明の場合には，異なる発明であるとして扱われる。

物理的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴とし

て捉える物のカテゴリーの発明も，実務では存在して

いるのである。

このように物のカテゴリーの用途発明においては，

物の発明としての考え方の一貫性を犠牲にしていわば

例外的扱いをしているのであるが，それには特殊事情

がある。次にその事情について検討してみよう。

(2) 物のカテゴリーの用途発明について

物質Ａに殺虫剤としての効果があることを見いだし

たケースを想定しよう。クレームの表現形式として

は，まず，「物質Ａからなる殺虫剤。」が考えられる。

このような「物質Ａの特定の性質を専ら利用する物の

発明」を「物のカテゴリーの用途発明」と呼ぶことに

する。クレームのその他の表現形式としては，「物質

Ａを用いて殺虫する方法」という方法のクレームも考

えられる。

物のカテゴリーの用途発明の実務は，現行特許法

（昭和 34 年法）の前の旧特許法（大正 10 年法）の下で

始められた。上記の「物質Ａを用いて殺虫する方法」

の特許を有していても，物質Ａからなる殺虫剤を販売

する行為は，当該方法を使用する行為ではなく，方法

の発明の実施には該当しない。また，当時は間接侵害

の規定もなかった。このため，上記の殺虫方法の特許

では殺虫剤を販売する行為に対して差止を請求するこ

とができないから，販売行為が実施行為になる物のカ

テゴリーのクレームの特許の必要性が存在していた。

そこで，実務においては，「物質Ａからなる殺虫剤。」

及び「物質Ａからなる除草剤。」というような「物」の

カテゴリーの発明の出願がされ，物理的存在としての

物の特徴という観点から考えると差異がないもので

あっても，それぞれを異なる発明と考えて，特許を付

与するという実務が行われてきた。すなわち，物が公

知であっても，「用途」が新規性・進歩性を有する場合

には，特許性を認めるべきであるとの考え方が採られ

てきた。そして，このような実務は現行の昭和 34 年

特許法にも引き継がれた(33)。

その後，昭和 50 年の改正により，物質特許や医薬特

許が導入された際に(34)，特許法 38条ただし書き 2号

に，「その物の特定の性質を専ら利用する物の発明」と

いう規定が置かれ，物のカテゴリーの用途発明は条文

上もその存在が明らかになった(35)。

このように，物のカテゴリーの用途発明には，物理

的存在としての特徴以外の要素を発明の特徴として捉

えることが，その保護のニーズから実務として開始さ

れ，慣行として定着した。

また，物のカテゴリーの用途発明の一形態である医

薬について検討すると，医薬に関する発明の保護の観

点からも，例外的扱いをすることの必要性という特殊

事情があることが理解できる。インヘレンシーの原則

が徹底している米国の特許制度のように「物質Ｂから

なる抗ガン剤。」というクレームが「物質Ｂ。」という

発明に対して新規性がないとされると(36)，「物質Ｂを

投与することによってガンを治療する方法。」という

ようなクレームを作成しなければならなくなる。しか

し，我が国においては，治療方法等は「産業上利用す

ることができる発明」には該当しないとして特許が付

与されないので，このようなクレームは認められな

い。物の発明としての考え方の一貫性に固執すると，

医薬の用途発明を特許によって保護することができな

くなってしまうという特殊事情がある。

以上，物のカテゴリーの用途発明は物理的存在とし

ての特徴以外の要素を発明の特徴として捉えている

が，このように解釈することには，発明保護の必要性

とそれから確立された慣行，更には条文上の根拠が

あったということができる。

(3) 物のカテゴリーの用途発明との比較検討

そもそもの問題に戻ると，物のカテゴリーの用途発

明のように物理的存在として有する特徴以外の点を物

の発明の特徴として捉えるべき事情が，PBPクレーム

に存在するだろうか。既に述べたように，過程限定説

で PBP クレームを解釈する場合の保護は，製造方法

のクレームの取得により得られる。過程限定説で

PBP クレームを解釈しなければ保護できないものが

生じるという特殊事情は見いだせない。したがって，
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PBP クレームについては，物のカテゴリーの用途発明

の場合とは異なり，物の発明としての考え方の原則を

採るべきである。

3.6 結果物特性説の妥当性のまとめ

技術思想としての物の発明という観点から PBP ク

レームを考えるとき，自然法則に作用するのは物理的

存在としての特徴であるから，PBPクレームも一般の

物の発明の解釈と同じように物理的存在としての特徴

を特定していると考えるのが自然であり，一貫してい

る。また，保護範囲としての実施行為という観点から

考えた場合にも，結果物特定説に立ってこそ PBP ク

レームの存在意義が認められる。そして，結果物特定

説による解釈は，実務慣行として既に確立されてい

る。一方，物理的存在としての特徴以外の要素を発明

の特徴として捉える物のカテゴリーの用途発明のよう

な特殊事情は PBP クレームには見いだせない。した

がって，PBPクレームの解釈方法としては，結果物特

定説によることが妥当である。

4. PBP クレームの明確性

4.1 新規物質型PBPクレーム

(1) 結果物特定説による解釈法に関する 2説

PBP クレームを結果物特定説によって解釈したと

きの最大の問題は，クレームが不明確になることが多

いという問題である。そこで次に PBP クレームを結

果物特定説によって解釈することを前提として，PBP

クレームの明確性の問題について検討する。PBP ク

レームを結果物特性説で解釈するとしても，その具体

的解釈の手法については 2 説があるとされている(37)。

第 1 の説は「全部説」と呼ばれるもので，プロセスに

よって特定しようとする物理的存在としての特徴を，

「当該プロセスによりプロダクトに与えられる結果の

全て」であると捉える考え方である。これに対して第

2の説は「作用効果説」とよばれ，プロセスによって特

定しようとする物理的存在としての特徴を，「発明の

目的に適った作用効果を奏するために必要不可欠なも

の」と捉える考え方である。この両説の妥当性につい

て，PBPクレームはもともと物質特許の導入に向けて

検討されてきた経緯を考えて，特に化学物質発明に関

する PBP クレームについて以下検討する。ただし，

化学物質発明のうち，高分子物質発明は複雑な問題を

含んでいるから，以下では簡単化のため，高分子物質

発明を除外して議論する。

(2) PBP クレームの新規化学物質発明の解釈法

ある者が，プロセスＰにより，化学構造は不明であ

るが低分子の新規化学物質Ｘが得られることを見出

し，さらに，その物質が物性Ｅを奏することを見出し

たと仮定する。そして，「物性Ｅを有し，プロセスＰに

よって生産される物質。」という PBPクレームを作成

した場合を考える。このクレームで特定される技術思

想の外延は，どう考えられるべきであろうか，すなわ

ち，どこまでがその概念範囲に包摂されるべきであろ

うか。

まず，議論の重要な大前提として，当該化学物質発

明の目的とする技術効果である有用性（物性Ｅ）につ

いては，化学構造式が同一であれば，同一のものが示

されるとの前提事実があるとする。

化学構造と物性Ｅとの関係について考えるとき，

「化学構造Ａ−CH−化学構造Ｂ」という構造は，当該

物性Ｅを奏するために必須であるが，「−CH−」の部

分に結合している置換基については重要でないことが

ある。ここで，製法Ｐで製造すると，当該有用性を示

すための化学構造として，特定の置換基Ｓのものしか

できないとする。また，当該製法では，他の製法で当

該物質を製造した場合と比較して，不純物の混入，結

晶構造の相違等，物質Ｘとしての同一性を失わない範

囲で影響が起きてしまうとする（図１参照）。

図 1

作用効果説に立つと，「目的とする作用・効果・機能

を奏するための必須の構造」，すなわち，「化学構造Ａ

−CH−化学構造Ｂ」という構造が同一であれば，「−

CH−」の部分に結合している置換基が異なってもそ

の技術思想の範囲内に包摂されることとなり，プロセ
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スＰによっては生産されないところの化学構造式の異

なる物質も包摂することとなる。構造で記述するより

も広い技術的範囲になってしまうから，均等論ならば

いざ知らず，文言解釈としては，明らかに不合理とい

えよう。

一方，全部説においては，「プロセスＰによって製造

することにより物質Ｘに与えてしまうところの，物質

Ｘとしての同一性を失わない範囲での影響等の非本質

的な構造等」までも同一でないとその技術思想の範囲

内に包摂されないとするものである。厳密に見れば，

製造方法が異なれば不純物や結晶性の程度等は異なる

ことがほとんどであろうから，全部説を採ると，事実

上，物質Ｘを当該製造方法とは異なる製法で製造した

場合を，概念範囲に含めることができなくなってしま

うこととなり，化学構造を特定できない場合に PBP

クレームで特定するという PBP クレームの本来の趣

旨が損なわれることとなる。

上記の例の PBPクレームの場合には，全部説も，作

用効果説も，妥当ではなく，あくまで，物質として同

一であるか（低分子化合物の発明では，化学構造式が

同じであるか）がクレームの概念に包摂されるか否か

の基準となるべきである。

なお，上記の結論には重要な留意点がある。上記の

議論においては，低分子という比較的単純な場合を前

提に置いていた。この前提が成り立たない場合，例え

ば，高分子化合物，混合物（組成物）の発明の場合に

は，上記の議論からは除外される点に留意が必要であ

る。

また，物性Ｅは，化学構造式が同一であれば，同一

のものが示されるとの前提があるとした。低分子化合

物であっても，目的とする有用性（物性）が分子の立

体構造や結晶構造に依存する場合等においては，この

前提が崩れる。この場合には，化学構造式の要素だけ

でなく，立体構造や結晶構造等の要素も「目的とする

作用効果を奏するための必須の構造」に読み込んで理

解すれば，上記の議論と同様に議論することができ

る。

(3) PBP クレーム新規化学物質発明の明確性

1) 侵害を避けようとする第三者の負担

新規低分子化合物発明に関する PBP クレームの場

合は，特許権侵害訴訟における被告物件（いわゆる

「イ号物件」）が特許発明の技術範囲に包含されるか否

かは，化学物質として同一か否か（低分子化合物の発

明では，化学構造式が同一か否か）を基準に判断する

ことになる。その意味では，判断基準の指針は明確で

あるともいえる。しかし，その基準となる化学構造が

不明であるから，当該特許権の侵害を避けようとする

者は，当該特許発明を実施して実際に物質を製造し，

かつ，その物質を同定し，自己が実施している物質と

比較するという実験を行わなければならない。しか

も，その物質をどうすれば同定できるかは，当該侵害

を避けようとする者が実験を行おうという時点では確

立されていないことも多いだろう。特許侵害を避ける

ためには，特許発明の実施という実験をしなければな

らないばかりでなく，更にその上の困難さも伴うので

ある。特許権の侵害を避けようとする者の負担を考慮

すれば，権利範囲を公示するものとして明確であると

はいえない場合もあるのではないだろうか。

2) 新規性・進歩性の評価の観点からの問題

次に，新規性・進歩性等の特許要件の評価の観点か

らの問題について指摘する。まず，議論の前提として

化学物質発明の進歩性の評価手法について簡単に述べ

る。化学物質発明は，その化学構造が非自明であれば

進歩性が認められる。また，化学構造が類似の場合で

あっても，当該化学構造に対応する効果としての予測

困難な効果を奏すれば進歩性が認められる(38)。

⎧
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎩

化学構造
が非類似 特許性あり

化学構造
が類似

⎧
⎜
⎨
⎜
⎩

当該化学構造に対応する
効果の予測困難性あり 特許性あり

当該化学構造に対応する
効果の予測困難性なし 特許性なし

ところで，特許法第 29条第 1項の新規性，同第 2項

の進歩性の要件については，通説においては，査定系

の審決取消訴訟においては特許庁側に，無効審判の審

決取消訴訟においては無効を主張する側に証明責任が

あることとされている(39)。新規物質を特定する PBP

クレームの場合には，どのような化学構造なのか理解

できないのであるから，PBPクレームの化学物質発明

が文献に記載された物質と構造類似であるということ

を文献の記載から確信できることは難しい。そうする

と，結果的に，化学構造に関する情報を明らかにした

出願よりも，それを明らかにせずに PBP クレームで

出願した方が発明の新規性・進歩性が認められ易くな

ることとなる。その結果として，下記の問題が生じ
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る。

本来，化学物質に関する情報としては，その製造方

法と有用性（物性）だけでなく，化学構造も重要な情

報である。しかし，化学構造に関する情報を明らかに

すると拒絶されやすく，明らかにせずに PBP クレー

ムで出願する方が進歩性を認められ易いとすると，構

造を明らかにすることへのインセンティブが失われ，

有用な技術情報の開示を促進する特許法の一つの目的

が損なわれてしまうこととなる。

また，PBPクレームの物質発明と先行技術文献に記

載された物質とが構造類似である可能性があるものの

それを文献の記載からは確信できない場合には，審査

官としては特許査定せざるを得ず，無効理由を抱える

かもしれない特許が増加してしまうこととなってしま

う。このような予見性・信頼性の低い特許の増大は，

事業展開への萎縮や紛争の増大の要因となり，円滑な

経済活動の妨げともなりかねない。

PBP クレームを安易に認めるとこのような望まし

くない事態を生じさせてしまう。このことも，PBPク

レームについては明確性を慎重に審査すべきことの根

拠となるだろう。

3) PBP クレームの不明確性への対応

以上検討してきたように，新規低分子化合物の化学

物質発明に関する PBP クレームは，同一の判断基準

は明確であるものの，権利範囲の公示機能性等の観点

では，明確性に問題があることもあるといえる。そこ

でどのように対処すべきかという点で若干の検討を加

えたい。

まず，例えば，化学物質発明の目的とする主たる物

性がよほどのものであり，そのような性質を有するも

のであれば確かに新規であると認識できるような特別

の場合を除いて，当該化学物質発明の目的とする主た

る物性以外の，既存物質との相違を理解でき，当該化

学物質を同定するのに役立つデータ（例えば，比重，

分光スペクトル，質量分析結果等）を出願人が可能な

限り十分に開示することを必要とすべきではないだろ

うか。そうすれば，同種の性質を示す物質を後発した

者が特許侵害を避ける際の負担を減らすことができる

だろう。

また，そもそも，言語においてある言葉が明確であ

るとは，他の言葉との相対関係，すなわち類似する意

味を持つ他の言葉との相違が明らかであることを要す

ることに鑑みれば，発明が明確であるためには，他の

先行する発明との相違が明確であることを要するとい

うべきであろう(40)。そうとなれば，新規性の評価につ

いても規範的に捉え，先行技術を示すことの責任は，

査定系の審決取消訴訟においては特許庁側に，無効審

判の審決取消訴訟においては無効を主張する側にある

としつつも，それらと明確に区別できない場合には，

法的評価として先行技術と同等であるという意味で新

規性がないと評価することとして，先行技術と明確に

区別できることを示す責任は評価が困難なクレームを

記載した出願人・特許権者側にあるとすべきではない

だろうか。このように考えれば，審査基準において

は，PBPクレームについて，その生産物自体が構造的

にどのようなものかを決定することが極めて困難な場

合には，当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点

及び相違点の対比を行わずに，審査官が，両者が同じ

物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には，

その他の部分に相違がない限り，新規性が欠如する旨

の拒絶理由を通知することしているところ(41)，これに

も首肯することができよう(42)。

4.2 既存物質型PBPクレーム

(1) 既存物質型PBPクレームの明確性

既に水の場合を例に挙げて説明したように，既存物

質型 PBP クレームの場合には，物質Ｘが既知の物質

であることを前提として，プロセスによる特定を行っ

ているのであるから，そのプロセスによって当該物質

に与えられた改変等の影響の結果を技術手段の特徴と

して特定していると捉えることとなるが，当該プロセ

スの結果として物質Ｘに与える物理的存在としての特

徴が何なのか，そのうちのどれを特定しようとしてい

るのかを把握することが困難なことも多い(43)。既存

物質型 PBP クレームが不明確になる場合について，

より現実に出願される発明のクレームに近い仮想事例

で検討してみよう。

筆者は，半導体レーザや発光ダイオード関連の発明

の審査にも従事している。新しい結晶の製造方法の発

明のクレームと共に，「請求項１の製造方法で製造さ

れた●△単結晶。」というようなクレームが下位のク

レームに記載されることを見かけることがあった。下

記の想定例が出願されたとして検討してみよう。

請求項１：○△単結晶の製造方法Ｐ。

請求項２：請求項１の○△単結晶の製造方法で製造
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した○△単結晶。

従来技術：○△単結晶の製造方法Ｑ。

新規物質型 PBP クレームの場合には，実際に見極

めるには困難が伴うとしても，クレーム発明の概念範

囲に入るか否かの判断の基準として，物質として同一

であるか否かという基準を設けることができた。上記

の既存物質型 PBP クレームの場合はどうであろう。

上記の想定例の場合，製造方法Ｐの解決した技術的

課題は，①歩留まりの向上，製造の容易化・高速化・

経済化，②結晶品質の向上等であることが多い。前記

①の課題群の場合には，製造方法Ｐによって製造した

○△単結晶と，製造方法Ｑによって製造した○△単結

晶は，結果物特定説によれば，技術思想として区別が

できないことはいうまでもないだろう。一方，上記②

の場合は，品質が向上しているという点で従来技術と

は異なるとしても，どの程度異なっているのか不明で

ある。製造方法Ｐに包含される概念範囲内で，諸条件

を変化させた場合にも，結晶の品質は変化するはずで

あり，その意味でも不明確さがある。そもそも，「高品

質」とはどのようなことであるのかも不明である。仮

に「高品質」ということは「結晶欠陥」が少ないこと

を意味するとしたならば，結晶欠陥密度の測定をする

ことは出願人にとって可能なことであったはずであ

り(44)，その作業を怠ったことによってもたらされる発

明の外延の不明確さに起因する負担を第三者に負わせ

ることは正当化されないのではないだろうか。上記の

想定例の場合，クレーム発明の概念範囲に包含される

か否かの判断の基準を明確に設けることができない。

そして，その原因は，出願人が必要な測定を怠ったこ

とに起因する。そうすると，請求項１は保護に値する

場合であっても，請求項２については，多くの場合，

保護に値するものと評価することは困難と考えるべき

であろう。

5. 技術的範囲の縮小解釈の是非

最後に，技術的範囲の解釈として，諸般の事情を考

慮して，結果物特定説によらずに縮小解釈として過程

限定説によって解釈することが許容されるかについて

検討する。

結果物特定説から過程限定説に解釈を変えること

は，実施行為に注目して保護範囲を考えた場合には，

確かに権利範囲の縮小と捉えることができる。しか

し，技術思想として見た場合，結果物特定説は，自然

法則の作用により技術効果を奏する物理的存在として

の特徴を有する物として観念しているのに対して，過

程限定説では，製造方法という過程に特徴がある物と

して観念しているのであり，結果物特定説から過程限

定説に解釈を変えることは，技術思想の本質に根本的

な変化をもたらしてしまう。公知技術や出願経過を参

酌して実施態様等に縮小解釈する通常の縮小解釈とは

事情が異なるというべきである。

したがって，特許発明の技術的範囲を確定する前提

としての発明の要旨認定として結果物特定説を採って

おきながら，その他の諸般の事情を考慮して縮小解釈

する考え方として過程限定説を採用するということ

は，原則として許されないというべきである(45)。しか

しながら，現実に多くの PBP クレームが存在してい

ることを考慮すると，特許権者に何らかの救済が必要

な場合もあるだろうことは想像に難くない。例えば，

特許権者は，特許制度に不慣れであり，PBPクレーム

を作成した当初から，過程限定説により考えているこ

とが外形上明らかであり，かつ，ライセンス交渉や特

許権侵害訴訟等の場において，一度も結果物特定説に

よる権利主張をしたことがなく，同一の製法により製

造された場合のみが技術的範囲に入ると一貫して主張

しているような場合，衡平の理念から，縮小解釈によ

り特許権者を救済すべき場合があると考えられる。衡

平の理念による特許権者保護の観点から PBP クレー

ムを過程限定説による技術的範囲と同等の範囲にまで

縮小解釈すべき場合は，どのような範囲なのか，また，

そのように解釈することはどのように理論的に整理さ

れるべきかは今後の難しい検討課題である。

6. おわりに

以上，検討したように，PBPクレームは，過程限定

説ではなく，結果物特定説で解釈されるべきものであ

る。ただし，これまで多くの者が指摘するように，結

果物特定説で PBP クレームを解釈すると，明確性の

点で欠陥があることは否めず，技術開発活動・経済活

動に悪影響を与えかねない。また，出願人としても，

仮に PBP クレームの特許が得られたとしても，後に

無効とされることの可能性も相当程度あることが予想

され，不本意な結果となる可能性も考えられる。物を

生産する方法のクレームの権利は当該方法で実際に生

産した物にまで及ぶこと及び PBP クレームの有する
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不明確性の問題を認識し，PBPクレームは，原則とし

て，最後の手段と考えて，できる限り PBPクレームの

使用を避けるという実務慣行が確立されるべきと考え

る。
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井・前掲注(3)が，原則として製法限定説としつつ場合

によって物同一説をとるものとして伊原友己「侵害訴訟

における技術的範囲と発明の要旨との不一致―主とし

てプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する雑感

―」知財プリズム 8巻 96号（2010）がある。

(5)「特許・実用新案審査基準」第Ⅱ部 第 2章 新規性・進

歩性 1.5.1(3)参照。

(6)「プロセスＰによって生産され得る物Ｍ。」，又は，「プ

ロセスＰによって生産された物Ｍ。」というクレームも

あるが，時制が異なる場合も問題の本質は共通している

ので，このようなクレームについての検討は省略する。

ただし，田村明照「物の製法による限定（プロダクト・

バイ・プロセス）」竹田稔監修『特許審査・審判の法理と

課題』（発明協会，2002）263 頁によると，EPO（欧州特

許庁）の審決には，「Product X obtainable by process

Y」と書かずに「Product X obtained (produced) by

process Y」と書いた場合に過程限定説で解釈した事例

があるという。また，CAFC 大法廷判決においては，

Lourie判事が少数意見として，“obtainable by”の場合

は当該方法の使用が侵害の要件とはならないだろう

（might）が，“obtained by”の場合はあいまいである旨

述べており，違いが生じる可能性に言及している。

(7)最判平成 3年 3月 8日民集 45巻 3 号 123 頁［リパーゼ

事件］は，「特許法 29条 1 項及び 2 項所定の特許要件，

すなわち，特許出願に係る発明の新規性及び進歩性につ

いて審理するに当っては，この発明を同条 1 項各号所定

の発明と対比する前提として，特許出願に係る発明の要

旨が認定されなければならない」と判示する。

(8)竹田稔他『特許審決等取消訴訟の実務』（発明協会，

1988）95 − 96頁は，「『発明の要旨』は，当該発明におけ

る技術的思想を把握する方法として実務上長年慣用さ

れてきた用語である」と述べ，「『発明の要旨』とは，『特

許請求の範囲に記載された技術的事項』を意味するとい

うべきである。」と説明する。塩月秀平「審決取消訴訟

の基本構造」竹田稔ほか『特許審決取消訴訟の実務と課

題』（発明協会，2003）84頁は，「発明の要旨認定は，本

件発明（本願発明）の実体の把握作業であり，典型的な

審決取消訴訟のかなめということができ，出発点でもあ

る」と述べる。

(9)塩月秀平「技術的範囲と均等」牧野利秋判事退官記念

『知的財産法と現代社会』（信山社，1999）97頁参照。

(10)竹田稔『知的財産権侵害要論［特許・意匠・商標編］』

（発明協会，第 5版，2007）49 − 51頁参照。

(11)米国においても，MPEP2113には次のように記載さ

れており，米国特許商標庁における審査過程では，結果

物特定説で解釈している。“" [E]ven though product-

by-process claims are limited by and defined by the

process, determination of patentability is based on the

product itself. The patentability of a product does not

depend on its method of production. If the product in

the product-by-process claim is the same as or

obvious from a product of the prior art, the claim is

unpatentable even though the prior product was

made by a different process.（中略）＞ The structure
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implied by the process steps should be considered

when assessing the patentability of product-by-proc-

ess claims over the prior art, especially where the

product can only be defined by the process steps by

which the product is made, or where the manufactur-

ing process steps would be expected to impart

distinctive structural characteristics to the final prod-

uct.（以下略）”

ま た，欧 州 特 許 庁 に お い て も，Guidelines for

Examination には次のように記載されており（Part C

Chapter III 4.12参照），結果物特定説で解釈している。

“Claims for products defined in terms of a process of

manufacture are allowable only if the products as

such fulfil the requirements for patentability, i.e. inter

alia that they are new and inventive. A product is not

rendered novel merely by the fact that it is produced

by means of a new process (see T 150/82, OJ 7/1984,

309). A claim defining a product in terms of a process

is to be construed as a claim to the product as such.

The claim may for instance take the form "Product X

obtainable by process Y". Irrespective of whether the

term "obtainable", "obtained", "directly obtained" or an

equivalent wording is used in the product-by-process

claim, it is still directed to the product per se and

confers absolute protection upon the product (see T

20/94, not published in OJ).”

(12)高林・前掲注（1）「総合的クレーム解釈論の構築」

186-190頁，高林・前掲注（1）「プロダクト・バイ・プロ

セス・クレームの解釈」166-175頁，北原潤一「特許侵害

訴訟におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの

解釈−いわゆる『同一性説』への問題提起−」L&T31号

（2006）156 頁，板井・前掲注(2)1933-1948 頁，参照。

CAFC大法廷判決の多数意見（8名）も，PBPクレーム

を結果物特定説で解釈するとした場合，第三者が直面す

る PBP クレームに係る物との同一性の判断の困難性を

問題点としている。

(13)「プロセスＰで処理したＸ。」というクレームは，形式

的には既存物質型 PBP クレームであっても，処理の結

果として元の物Ｘに化学物質として同等と考えられな

い程度の化学的変化が生じて，物質Ｘとは異なる新規物

質を特定している場合は，実質的には新規物質型 PBP

クレームと考えるべきである。

(14)熊倉巌「化学物質特許合同研究会中間報告について」

パテ 23巻 2号（1970）21-22頁及び化学物質特許合同研

究会「化学物質特許合同研究会中間報告」パテ 23巻 2

号（1970）23-34頁参照。

(15)旧物質特許制度運用基準においては，特許請求の範囲

の記載要領として次のように定めていた（特許庁編『物

質特許制度・多項制及び登録商標の使用義務の強化に関

する運用基準』（発明協会，1975）6-8頁参照）。

１．特許請求の範囲

（１） 化学物質は特定されて記載されていなければな

らない。

化学物質を特定するにあたっては，化合物名又は

化学構造式によって表示することを原則とする。

化合物名又は化学構造式で特定することができ

ないときは，物理的又は化学的性質によって特定で

きる場合に限り，これらの性質によって特定するこ

とができる。

また，化合物名，化学構造式又は性質のみで十分

特定できないときは，更に製造方法を加えることに

よって特定できる場合に限り，特定手段の一部とし

て製造方法を示してもよい。

ただし，製造方法のみによる特定は認めない。

（２） 高分子物質発明に関する特則

高分子物質は特定されて記載されていなければ

ならない。高分子物質を特定するにあたっては，そ

の物質の構造を表わす要件によって特定すること

を原則とする。

この要件としては次のようなものが挙げられる。

（イ）繰返し単位，（ロ）分子量，（ハ）配列状態

（ホモ，ブロック，グラフト，頭尾結合等），（ニ）部

分的特徴（分岐度，置換基，二重結合，架橋度，末

端基等），（ホ）立体特異性（立体規則性）

上記構造を表わす要件だけでは十分特定できな

いときは，更に次のような要件を加えて特定できる

場合に限り，これら要件を加えて特定することがで

きる。ただし，これらの要件は定量的に表現すべき

ものである。

（イ）結晶性，粘度，二次転位点，密度

（ロ）引張り強度，伸長度，弾性率，硬度，衝撃強度

（ハ）透明度，屈折率

また，構造を表わす要件及び上記要件によっても

十分特定できないときは，更に製造方法を加えるこ

とによって特定できる場合に限り，特定手段の一部

として製造方法を示してもよい。ただし，製造方法
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のみによる特定は認めない。

(16)滝井朋子「Product-by-Processクレーム特許の技術

的範囲」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社

会』（信山社，1999）484-485頁は次のように述べる。

「一般的に，物質を性質だけで完全に特定することは，

同一の性質を示す物質が他には全く存在しないこと，す

なわち，その性質はその新規物質のみ特有であることを

前提とするのでなければならないから，多くの場合は至

難のことと思われる。

これに比較すれば product-by-process クレームは，

はるかに有効に対象物質を特定することができる。」

(17)社本一夫『物質特許・多項制−その理論と運用−』（化

学工業日報社，1976）28頁は次のように説明する。「化

学構造を推定する一つの根拠となるにすぎない製造方

法を必須要件としても，それにより得られた物が『化学

物質』として確定できるはずはなく，たとえば純粋物か

混合物かを断言する根拠にもなり得ない。したがって，

製造方法による規定は，その『化学物質』を特定するも

のといえず不適当である。」

(18)現在の運用は，「特許・実用新案審査基準」 第Ⅱ部

第 2章 新規性・進歩性 1.5.1(3)参照。

(19)後述する東京地判平成 14 年 1 月 28 日判時 1784 号

133 頁［止め具及び紐止め装置事件］より前に出された，

PBP クレームに関する代表的な審決取消訴訟の裁判例

としては次のものがある。

無効審判の審決取消訴訟の東京高判平成 9年 10 月 28

日判工 15 の 70頁（平成 8年（行ケ）109号）［化粧料封

入袋事件］は次のように，クレーム解釈は出願人の過程

限定説に基づく解釈の意思表示に依存しない旨判示す

る。

「物の発明においては，方法的表現を用いることは原

則として許されず，方法的表現以外に適切な表現方法が

ない等の理由で例外として特許請求の範囲にその物の

製造方法が記載された場合は，当該特許請求の範囲は，

当該製造方法で製造された物と他の製造方法で製造さ

れた物が最終的な製造物として同じである限り，当該製

造方法によって製造されたものに限らず，他の製造方法

で製造されたものも含有すると解すべきである。そし

て，この点は，特許出願人が当該製造方法で製造された

物に限定する意思を有しているからといって，左右され

るものではない。」。

その他，PBP クレームに関する代表的な拒絶査定不

服審判の審決取消訴訟として，東京高判平成 13年 3月

13日最高裁 HP（平成 11 年（行ケ）203 号）［フレキシブ

ル配線基板及び電子部品事件］及び東京高判平成 11 年

1 月 28 日審決公報 8号 759頁（平成 8年（行ケ）228号）

［ヒト線維芽細胞インターフェロン事件］，無効審判の審

決取消訴訟として，東京高判平成 9 年 2 月 13日取消集

62巻 181頁（平成 7年（行ケ）194号）［転写印刷シート

事件Ⅰ］，東京高判平成 9 年 2 月 13日取消集 62巻 189

頁（平成 7年（行ケ）195号）［転写印刷シート事件Ⅱ］

がある。

特許権侵害訴訟における，代表的な裁判例としては，

東京高判平成 9年 7月 17 日知財集 29巻 3 号 565頁（平

成 6年（ネ）2857号）［ヒト白血球インターフェロン事

件］があり，PBP クレームを結果物特定説で解釈する

「物質特許制度及び多項制に関する運用基準」（昭和 50

年 10 月特許庁策定。）にも触れて，結果物特定説で解釈

している。

(20)吉沢博「判比」知管 53巻 4号（2003）599頁及び末吉

亙「判比」判時 1803 号（2003）188頁参照。

(21)設樂隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商

事判例増刊 1236号（2006）54頁，相澤英孝『バイオテク

ノロノジーと特許法』（弘文堂，1994）215-216頁及び飯

村敏明「機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プロセ

ス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動向」

『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』（知

的財産研究所，2003）52-54頁参照。

(22)知財高判 平成 19 年 4 月 25 日最高裁 HP（平成 18 年

（ネ）10081号）［多層生理用品事件］は，「物の発明に係

る『特許請求の範囲』の記載中の一部に発明の対象とな

る物の製造方法が付加して記載されているときに，当該

発明の対象となる物を，その構造や性質により直截的に

特定することが不可能ないし困難であるなど，製造方法

に係る構成を規定せざるを得ない合理的な理由が存在

する場合はさておき，そのような特段の事情の認められ

ない場合においては，当該発明の技術的範囲は，製造方

法に係る構成要件を除外して確定されるべきではなく，

製造方法に係る構成要件をも含めた特許請求の範囲の

記載の全体に基づいて確定されるべきである」と述べ，

PBP クレームは原則として過程限定説で解釈すること

としつつも特段の合理的事情が認められるときには結

果物特定説で解釈するという，事案によって過程限定説

と結果物特定説を使い分ける考え方を示し，本件は過程

限定説で解釈すべきものであるとして過程限定説で解

釈して非侵害と判断しつつも，結果物特定説で判断して
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も非侵害と判断した。

東京地判平成 22 年 3月 31 日最高裁判所ホームペー

ジ（平成 19 年（ワ）35324号）［プラバスタチンラクトン

事件］（前掲注(3)の大合議事件の原審判決である。）は，

「特許発明の技術的範囲は，特許請求の範囲の記載に基

づき定めなければならない（特許法 70条 1 項）ことか

ら，物の発明について，特許請求の範囲に，当該物の製

造方法を記載しなくても物として特定することが可能

であるにもかかわらず，あえて物の製造方法が記載され

ている場合には，当該製造方法の記載を除外して当該特

許発明の技術的範囲を解釈することは相当でないと解

される。他方で，一定の化学物質等のように，物の構成

を特定して具体的に記載することが困難であり，当該物

の製造方法によって，特許請求の範囲に記載した物を特

定せざるを得ない場合があり得ることは，技術上否定で

きず，そのような場合には，当該特許発明の技術的範囲

を当該製造方法により製造された物に限定して解釈す

べき必然性はないと解される。

したがって，物の発明について，特許請求の範囲に当

該物の製造方法が記載されている場合には，原則とし

て，『物の発明』であるからといって，特許請求の範囲に

記載された当該物の製造方法の記載を除外すべきでは

なく，当該特許発明の技術的範囲は，当該製造方法に

よって製造された物に限られると解すべきであって，物

の構成を記載して当該物を特定することが困難であり，

当該物の製造方法によって，特許請求の範囲に記載した

物を特定せざるを得ないなどの特段の事情がある場合

に限り，当該製造方法とは異なる製造方法により製造さ

れたが物としては同一であると認められる物も，当該特

許発明の技術的範囲に含まれると解するのが相当であ

る。」と一般論を述べた上で，「本件特許の請求項 1 は，

『プラバスタチンラクトンの混入量が 0.5重量％未満で

あり，エピプラバの混入量が 0.2重量％未満であるプラ

バスタチンナトリウム』と記載されて物質的に特定され

ており，物の特定のために製造方法を記載する必要がな

いにもかかわらず，あえて製造方法の記載がされている

こと，そのような特許請求の範囲の記載となるに至った

出願の経緯（特に，出願当初の特許請求の範囲には，製

造方法の記載がない物と，製造方法の記載がある物の双

方に係る請求項が含まれていたが，製造方法の記載がな

い請求項について進歩性がないとして拒絶査定を受け

たことにより，製造方法の記載がない請求項をすべて削

除し，その結果，特許査定を受けるに至っていること。）

からすれば，本件特許においては，特許発明の技術的範

囲が，特許請求の範囲に記載された製造方法によって製

造された物に限定されないとする特段の事情があると

は認められない（むしろ，特許発明の技術的範囲を当該

製造方法によって製造された物に限定すべき積極的な

事情があるということができる。）。」として，「本件発明

1の技術的範囲は，本件特許の請求項 1に記載された製

造方法によって製造された物に限定して解釈すべきで

ある」とした。

(23)嶋末和秀「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの

解釈について」『知的財産法の理論と実務 第 1巻［特

許法 Ⅰ］』（新日本法規出版，2007）152-154頁参照。

(24)岡田吉美「未完成発明，引用発明の適格性，発明の容

易性についての考察（上）」パテ 60巻 5号（2007）50-67

頁参照。

(25)岡田吉美「未完成発明，引用発明の適格性，発明の容

易性についての考察（下）」パテ 60巻 8号（2007）89-

107頁参照。

(26)最判平成 9年 9月 9日取消集 70巻 92，109頁（平成 9

年（行ツ）120号及び 121号）は，PBPクレームを結果

物特定説で解釈した原審の判断を是認できるものとし

て上告を棄却した。当該判決は定型文の判決ではある

ものの，これはれっきとした判例である。したがって，

他の事件において最高裁判所が PBP クレームを過程限

定説で解釈する場合，上記事件では存在しなかった，

PBP クレームを過程限定説により解釈すべき特殊事情

としての事実が存在しない限り，判例変更となるから，

最高裁判所大法廷に拠らなければならない（裁判所法第

10条参照）。また，知的財産高等裁判所が PBP クレー

ムの発明の要旨を過程限定説で解釈した場合は上告受

理の申立ての理由に該当することとなる（民事訴訟法

318条参照）。

(27)前掲注（19）に挙げた裁判例の他，審決取消訴訟にお

ける PBP クレームを「結果物特定説」で解釈した代表

的な審決取消訴訟（訂正審判の審決取消訴訟）の裁判例

として東京高判平成 14 年 6 月 11 日判時 1805号 124頁

（平成 13 年（行ケ）84 号）［光ディスク用ポリカーボ

ネート成形材料事件］（設樂隆一「判批」特許判例百選

［第三版］（有斐閣，2004）148-149頁参照）があり，次の

ように判示する。

「発明の対象を，物を製造する方法としないで物自体と

して特許を得ようとする者は，本来なら，発明の対象と

なる物の構成を直接的に特定するべきなのであり，それ
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にもかかわらず，プロダクト・バイ・プロセス・クレー

ムという形による特定が認められるのは，発明の対象と

なる物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定す

ることが，不可能，困難，あるいは何らかの意味で不適

切（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しに

くくなる度合が大きい場合などが考えられる。）である

ときは，その物の製造方法によって物自体を特定するこ

とに，例外的に合理性が認められるがゆえである，とい

うべきであるから，このような発明についてその特許要

件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合におい

ては，当該製法要件については，発明の対象となる物の

構成を特定するための要件として，どのような意味を有

するかという観点から検討して，これを判断する必要は

あるものの，それ以上に，その製造方法自体としての新

規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのであ

る。」

拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の知財高判平成 19

年 9 月 20 日最高裁 HP（平成 18 年（行ケ）10494 号）

［ホログラフィック・グレーティング事件］も，前記裁判

例と同じように PBP クレームを，「『発明の対象となる

物の構成を，製造方法と無関係に，直接的に特定するこ

とが，不可能，困難，あるいは何らかの意味で不適切

（例えば，不可能でも困難でもないものの，理解しにく

くなる度合が大きい場合などが考えられる。）であると

き』に認められる特許請求の範囲の記載方法である」旨

判示する。

無効審判の審決取消訴訟の裁判例としては，知財高判

平成 18 年 12 月 7 日最高裁 HP（平成 17 年（行ケ）

10775号）［スピーカー用振動板の製造方法事件］も同旨

判示する。

(28)同旨，南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレー

ムの権利解釈」パテ 55巻 5号（2002）21-28頁。

(29)CAFC 大法廷判決の少数意見（Newman 判事，

Mayer判事，Lourie判事の 3 名）も，多数意見のように

PBP クレームを全て過程限定説で解釈するように統一

すると，出願時には構造が完全には判明していなかった

新規の物について，製法の限定を受けない物の発明とし

て保護できなくなる点を問題とする。

(30)飯村敏明「機能的クレーム及びプロダクト・バイ・プ

ロセス・クレームの解釈に関する国内下級審判決の動

向」『特許クレーム解釈に関する調査研究（Ⅱ）報告書』

（知的財産研究所，2003）52-54頁参照。

(31)羽柴隆著・古城春実補訂『特許のはなし』（発明協会，

2007）324-325頁参照。

(32)RADER, FISHMAN & GRAUER, PLLC「海外調査報

告書（米国）」財団法人知的財産研究所『主要国における

用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書』（2004）

13 頁参照。

(33)竹田和彦『新版 特許の知識−その理論と実際−』

（ダイヤモンド社，1972）84-88頁参照。なお，昭和 34

年法においては，新たに間接侵害の規定が設けられ，当

該方法の実施にのみ使用する物を業として生産する行

為等が侵害とみなす行為とされたが（特許法第 101条第

2号），物質に他の実際上の用途があれば要件を満たさ

ないから，依然として直接侵害を主張することができる

物のカテゴリーの特許が必要であった。

(34)我が国においては，昭和 50 年の特許法改正によって，

化学方法により製造されるべき物質（化学物質）の発明

が特許法第 32条から削除されて物質特許制度が導入さ

れた。

(35)昭和 62 年改正特許法においては第 37条。

(36)知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門

調査会 先端医療特許検討委員会「先端医療分野におけ

る特許保護の在り方について」（2009）5-7頁参照。

(37)南条・前掲注（28）26頁参照。

(38)竹田・前掲注（33）147-148 頁及び特許庁・前掲注

（15）14-16頁参照。

(39)篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇

239号 3-14頁，松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立

証責任」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』（発

明協会，1986）505-526頁，舟本信光ほか『特許訴訟の実

務』（新日本法規，1991）308-311頁，滝川叡一『特許訴

訟手続論考』（大学図書，1991）176-188 頁，石原直樹

「主張責任・証明責任および証拠調べ」竹田稔ほか編『特

許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会，2003）173-

193 頁，石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」

牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』（信山

社，1999）555-570頁参照。

(40)米国特許法 112条においては，実施可能要件の一部に

相当する明細書の記載の明確性については，“clear”と

規定する一方，発明の明確性要件に相当するクレームの

明確性については，“distinctly”という語を用いて区別

している。

(41)「特許・実用新案審査基準」（第Ⅱ部 第 2章 新規性・

進歩性 1.5.5 新規性の判断(4) 製造方法による生産物の

特定を含む請求項についての取扱い）は次のとおり規定
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している。

「①製造方法による生産物の特定を含む請求項において

は，その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定

することが極めて困難な場合がある。そのような場合

において，上記⑶と同様に，当該生産物と引用発明の物

との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに，審査官

が，両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱い

た場合には，その他の部分に相違がない限り，新規性が

欠如する旨の拒絶理由を通知する。（以下略）」

(42)MPEP2113には次のように記載され，米国も日本と

同様な取り扱いとなっており，先行技術の物が PBP ク

レームに係るものと同一又は類似していることに根拠

が示された場合には，新規性なし及び自明性の拒絶通知

が発せられ，出願人側に実質的な相違点が存在すること

を証明することが求められる。“"The Patent Office

bears a lesser burden of proof in making out a case of

prima facie obviousness for product-by-process

claims because of their peculiar nature" than when a

product is claimed in the conventional fashion. In re

Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326

(CCPA 1974). Once the examiner provides a rationale

tending to show that the claimed product appears to

be the same or similar to that of the prior art,

although produced by a different process, the burden

shifts to applicant to come forward with evidence

establishing an unobvious difference between the

claimed product and the prior art product. In re

Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir.

1983)（以下略）”

(43)既存物質型 PBP クレームであっても，例えば，「表面

を粗面化処理した○△結晶。」というクレームのように，

プロセスが結果として物に与えるところの物理的存在

としての特徴であって，当該製造方法による限定の記述

が特定しようとしているところの，技術効果を奏するた

めの物理的存在としての特徴が，明確に把握できる場合

には問題はない。そもそも PBP クレームによらなくて

も記述することも可能なものでもある。

(44)尤も，結晶欠陥密度を測定して「結晶欠陥密度が□〜

◇の○△単結晶。」のようにクレームを書いたとしても，

結晶欠陥密度が少ない方が良いことは自明のことであ

り，進歩性の要件を満たすとはいえないだろう。このよ

うな発明の進歩性の考え方については，岡田・前掲注

（25）61-64頁及び岡田吉美「新規性・進歩性及び記載要

件について（上）〜数値限定発明を中心にして〜」特研

41巻 28-56頁（2006）を参照。

(45)過程限定説に基づく技術的範囲までは権利を認めて

特許権者を救済すべき場面が出てくることも考えられ

なくはない。しかしながら，過程限定説で PBP クレー

ムを解釈する場合の技術的範囲は，製造方法のクレーム

を記載しておくことにより得られるものであって，特許

請求の範囲に PBP クレームを記載するときに製造方法

のクレームも併せて記載しておけば，上記の救済と同じ

効果が得られる。大した負担なくできることの不作為

の結果生じる不利益については，多くの場合，原則を曲

げてまで救済する必要性に乏しいのではないだろうか。

このような救済を安易に認めることは，追加の特許維持

料の負担を払って製造方法のクレームを記載している

特許権者との間に不公平性を生じさせかねないもので

もある。

(原稿受領 2011. 9. 15)
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