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１．内在同一に係る私案

私の内在同一の考え方は現行の審査，審判，裁判に

よるものと異なるものであるが，内在同一に関する新

規性の考え方を整理する上での一助になり得ると思わ

れるので以下に述べる。

発明 Aと同じ構造・特性を示すものはすべて新規

性なしとするのが物質同一説であり，発明 Aと用途

が異なるものは新規性ありとするのが思想同一説と整

理されよう。

このような整理のもと，内在同一性判断について

は，用途限定発明の観点から整理するのが適当と思料

される。すなわち，内在同一を伴う発明は，用途限定

発明とするべきと考える。

例えば刊行物Aに，物質Aの特性 a に伴う用途イ

が開示されている場合，この刊行物 Aはあくまで用

途イに限定された引例としての効力を有すると考え

る。よって，刊行物 A 開示後に出願された発明にお

いて，同じ物質Aの特性 a（特性 bでも構わない。）に

よる用途ロが見いだされた場合，この発明は用途発明

として新規性を有する。

この考えは，用途限定発明とすることにより思想同

一説を採用するものともいえる。また同時に，構造が

同じものは，異なる機能・特性で限定しても新規性が

ない，とする点においては，物質同一説とも整合する

ものである。

特許法における発明は，法目的に鑑みれば産業の発

達に寄与するものでなければならず，一部の用途に対

応するに過ぎないものは，その用途の範囲においての

み特許権を有し得ると解するのが相当である。また，

引例としての効力も該範囲までと解するのが妥当と思

料される。

特に，内在同一性を有するにも係わらず，用途限定

のないモノそのものとして権利化される場合は，特許

法第 36 条 6 項 1 号違反の虞を有していると解される。

モノそのものとしてクレームされた場合，そのクレー

ムは明細書に開示のない用途まで含んでいると考えら

れるからである。

２．各論点に関するコメント

上記私案のもと，提示された下記(1)〜(3)の論点に

関し，私の考えをコメントする。他の論点も興味ある

ものであるが，時間の関係で依然検討中である。

（１） 内在同一の判断の一般的規範

パテント誌 2017 年 5 月号に掲載された論考（以下，

「掲載論考」という。）では，「事件No.3 誘電体磁器Ⅲ

事件」と「事件 No.12 アジスロマイシン 2 水和物Ⅰ

事件」を取り上げ，「物質同一説」と「思想同一説」を

定義している。

そして，前者では，出願時に知り得なかった構造を

後願がクレームした事件を，後者では，出願時に知り

得なかった思想を後願がクレームした事件を扱ってい

るとしている。すなわち，検討している対象事項がそ

れぞれ異なっている。

このため二者択一問題とはなっていないと考える。

私の意見はどちらも真である。

ただし，事件No.12 のクレームは「結晶性アジスロ

マイシン 2 水和物」であり，用途限定発明ではない。

私の考えは内在同一は用途発明として新規性を有す

る，というものなので，正確にいえば，この点におい

て，私の考えと相違する。その意味では，私の考えは
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「用途同一説」と呼び，区別すべきかもしれない。

（２） 内在同一の判断資料（事後的資料等）の参酌

これに関しては，追試の結果，出願後に公開された

文献等，いずれも参酌の対象として認められるべきと

思料する。新たに構造が分かったこと自体では，何ら

新しい産業の発達に寄与しないからである。

（３） 特性無価値説および特性限定説

特性無価値説である。新たな特性が見いだされたの

みでは，産業の発達に何ら新たな寄与をもたらさない

からである。新たな特性をもとに，新規な用途を見い

だしたのであれば，用途発明としての新規性を有する

と思料する。

以上
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