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１．はじめに（大合議判決についての問題の所在）

平成 24 年 1 月 27 日（平成 22 年(ネ)10043 号：「プ

ラバスタチン控訴事件」）の知的財産高等裁判所の大

合議判決（以下，単に「大合議判決」）は，プロダクト・

バイ・プロセスクレーム（PBPクレーム）を，「物の特

定を直接的にその構造又は特性によることが出願時に

おいて不可能又は困難であるとの事情が存在するた

め，製造方法によりこれを行っているとき」（真正

PBPクレーム）と「物の製造方法が付加して記載され

ている場合において，当該発明の対象となる物を，そ

の構造又は特性により直接的に特定することが出願時

において不可能又は困難であるとの事情が存在すると

はいえないとき」（不真正 PBP クレーム）とに大別

し，特許発明の技術的範囲について，「真正 PBP ク

レームにおいては，当該発明の技術的範囲は，『特許請

求の範囲記載された製造方法に限定されることなく，

同方法により製造される物と同一の物』と解釈される

のに対し，不真正 PBPクレームにおいては，当該発明

の技術的範囲は，『特許請求の範囲に記載された製造

方法により製造される物』に限定されると解釈され

る」（下線は筆者）と判示した。また，無効審判及び無

効の抗弁における発明の要旨の認定においても技術的

範囲の認定方法と同様に，不真正 PBP クレームの要

旨は，記載された製造方法により製造された物に限定

して認定されるとした。

構造が不明であるために生産方法によって物を特定

せざるを得なかった PBP クレーム（いわゆる真正

PBPクレーム）と客観的に構造を特定することが可能

であったにもかかわらず製法の表現を借用した PBP

クレーム（いわゆる不真正 PBPクレーム）とが混在し

ている状況において，PBP クレームを真正 PBP ク

レームと不真正 PBP クレームに区別し，不真正 PBP

クレームの技術的範囲を特許法 70 条に基づいて製法

限定説で解釈するという手法は，実態に即していると

いう意見がある(1)。一方，大合議判決の技術的範囲に

関する判示は，真正，不真正を区別する基準が出願人

の事情等によって変動することから予見困難であり

（第 1 の問題点）(2)，さらに登録前後で発明の要旨を一

致させるとの観点から，要旨認定に関する判示に基づ

く判断手法を審査段階に導入した場合，不真正である

との理由で，物としては新規でなくても，クレーム中

に記載の製造方法が新規性，進歩性を有すれば特許さ
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――プロダクト・バイ・プロセスクレームの分類・解釈に関する提言――

プラバスタチン控訴事件の大合議判決について指摘されている問題点の1つに真正・不真正PBPクレーム

を区別する基準「構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難」がある。今回，

広義のPBPクレームを「目的物の特定において，目的物を作り出す行為又は現象によって成立する経時的要

素を少なくとも包含するクレーム」と観念し，経時的要素に着目して「表現上 PBP クレーム」「主観的真正

PBPクレーム」「冗長・重複型PBPクレーム」の3タイプに分類し，これらの技術的範囲及び発明の要旨認定

について試論するとともに，真正・不真正PBPクレームとの関係，大合議判決についても私見を述べる。
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れることになり(3)，国際的調和の観点(4)からも奇異な

ものとなる（第 2の問題点）。

このような問題点が指摘されていることとの関係

で，大合議判決については，結論には賛成，理由につ

いて異論をとなえる論者は少なくない(5)。

現行審査基準(6)，従前の裁判例における発明の要旨

認定については，クレームに記載の方法に限定しない

非限定説が定着しており，侵害訴訟の場面において

も，審査経過，構造特定困難といった特段の事情によ

り，結果としてクレームに記載の製法に限定して解釈

されることはあっても，原則として非限定説（物同一

性説）(7)を採用するものが主流であった。

大合議判決は，真正 PBP クレームの要旨認定及び

技術的範囲の解釈について，物同一性説を採用する余

地を残していることから，上記第 1，第 2 の問題点の

いずれも，その起点は区別する基準「構造又は特性に

より直接的に特定することが出願時において不可能又

は困難」にあるともいえる。

そこで，本稿では，広義の PBPクレームの意義，さ

らにはいわゆる不真正 PBP クレームと真正 PBP ク

レームの分類基準について検討し，発明の要旨，技術

的範囲について私見を述べる。

２．PBPクレームの概念

特許法上，PBPクレームの定義はなく，審査基準(8)

では「製造方法によって生産物を特定しようとする表

現を含む場合」を PBPクレームとしており，一般的理

解としては，「物の発明において，物を特定する場合

に，少なくともその一部が製造方法によって特定され

ているクレームを意味する」(9)とされている。「物の発

明の特許請求の範囲において，物の構成，化学的構造

ないし物性を直接クレームに規定することが困難ない

し不適切である場合に，製法により物の発明を規定す

るもの」(10)との定義もあるが，これは本来の真正 PBP

クレームの定義であるとの見解もあり，実際の裁判で

争点とされた PBP クレームには当てはまらないもの

もある。

また，問題とするクレーム中に「得られた」「製造さ

れた」に該当する文言がなく，方法に対応する工程が

含まれていなくても，明細書の記載，発明の内容から，

PBPクレームとして解釈判断された事件もあり（例え

ば，インターフェロン事件（平 6(ネ)第 2857 号）(11)，抗

真菌外用剤事件（平 7(ワ)第 23005号）(12)，上記一般的

理解としての定義も，広義の PBP クレームの定義と

しては不十分である。

そこで，PBPクレームの分類に先立って，従前の裁

判例，実際に公報などで見られる PBP クレームとお

ぼしいクレームを含む広義の PBP クレームの概念に

ついて検討する。

２−１ PBPクレームの定義に関する提言

我が国の特許法では，発明を「物の発明」と「方法

の発明」の 2大カテゴリーに分類し（2条 3項），かか

る分類は，経時的要素の有無によるというのが通説で

ある(13)。方法については，大正 10 年法下の判例で示

された定義「一定の目的に向けられた系列的に関連あ

る数個の行為又は現象によって成立するもので，経時

的な要素を包含するもの」（放射線遮蔽方法事件（東京

高判 32.5.21））があるが，方法のなかには数個の行為

や現象が同時に行われるもの，又は単一行為のみに

よって行われるものもある(14)ので，「一定の目的に向

けられた行為又は現象によって成立するもので，経時

的な要素を包含するもの」とすべきであろう。「製造」

は特許法上では実施行為「生産」（2条 3項）と同義で

あると解され，「生産」とは「具現化されている物を新

たに作り出す行為」を原則として意味する(15)ことか

ら，製造方法とは，「目的物を作り出す行為又は現象に

よって成立し，経時的要素を包含するもの」となる。

以上から，PBP クレームは，「目的物の特定におい

て，目的物を作り出す行為又は現象によって成立する

経時的要素を少なくとも包含するクレーム」と観念さ

れ，その具体的内容は，以下のように考えられる。

① 「目的物を作り出す」

自然法則の原理上，無から有を作り出すことは不可

能であるから，目的物 Pを作り出すためには，出発原

料となる物 Sが存在する必要がある。従って，「目的

物を作り出す行為又は現象」とは，「出発物 S →目的

物 P」とする行為又は現象である。

「S → P」の変化は，生産の定義に基づけば，化学的

変化に限定する必然性はなく，複数の物（部品）を組

み立てて Pを生産する行為も含まれる。

② 「行為又は現象によって成立する経時的要素」

目的物 Pが，出発物 Sの化学的反応，分解，加工な

どの処理を経て生産される場合，目的物 Pは出発物 S

とは異なる現象（化学的構造，外観）を有するので，

「S → P」の変化は Sの現象の変化を伴う。一方，目的
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物 P の生産行為が部品 S1，S2…の組立て行為である

場合，部品 S1，S2は，組立て前後（単独で存在する場

合と目的物 Pに組み込まれた場合）で現象の変化は生

じていない。従って，経時的要素は，行為又は現象の

いずれか一方であれば足りる。

経時的要素は，前述のインターフェロン事件で判断

されたように，いわゆる方法を表す「得られた」「製造

した」「処理した」という文言の有無ではなく，実体的

に出発物 Sと目的物 P との関係において判断される

べきである。例えば「Sの酵素分解物」「Sの○○抽出

画分」という用語は，バイオ分野の特許公報でもよく

見受けられる文言で，一見，経時的要素を含む文言は

認められないが，「酵素分解物」「抽出画分」は出発物

Sと化学的構造，組成が異なる物を対象としており，

それぞれ「酵素分解により得られた物」「○○を用いて

抽出して得られた画分」の略語にすぎない。

よって，経時的要素は，単なる表現ではなく，行為

又は現象の有無によって判断されるべきである。

③ 「少なくとも包含する」

経時的要素がクレーム中に含まれていればよいの

で，クレーム対象となる最終製品の一部の構成要素だ

けが経時的要素を含んでいる場合であってもよい。ま

た，目的物 Pは，「行為又は現象によって成立する経

時的要素」を含む製法要件だけでなく，目的物の特性，

物性を規定する構造要件の双方により特定されていて

もよい。

２−２ PBPクレーム分類の試み

大合議判決以前は，構造によって特定できる機械分

野と構造が不明であろう化学分野とに分類する手法が

一般に用いられている(16)。しかしながら，実際の

PBPクレームらしきクレームの中には，機械分野，化

学分野と厳密に区別することが困難なものが少なくな

い。さらに，機械分野の PBP クレームが不真正 PBP

クレームで，化学分野の PBP クレームが真正 PBP ク

レームであるという図式が成立しないことは，プラバ

スタチン控訴事件のクレーム(17)が化学分野であるこ

とからも明らかである。

本稿では，第 1 の問題点回避のために，「構造又は特

性により直接的に特定することが出願時において不可

能又は困難」とは別の基準に基づいて分類を試みた。

タイプⅠ：表現上PBPクレーム

＜目的物を特定する要件全体が行為による経時的要素である

場合＞

記載例ⅰ「A層上に，B層，C 層の順で積層して得られる積

層体 P」

＜目的物の構成要件の一部に行為が含まれている場合＞

記載例ⅱ「孔を有する中空部材Aと，Aの中空部に内蔵され

る部材 B とを備え，Bは A の孔を通って A 内に導入される

完成品P」

タイプⅡａ：主観的真正PBPクレーム

＜目的物が製法要件のみで特定されている場合＞

記載例ⅲ「原料 Sを○○酵素分解処理 a，△△フィルターを

用いたろ過処理 b及びろ液を採取処理 cして得られる生産

物Pを有効成分とする細胞分化誘導剤」

＜製法要件＋構造要件の場合＞

記載例ⅳ「ポリウレタンポリオール Aとイソシアネート化

合物 Bとを A：B＝ 1：1〜1：3 で含む組成物 S の射出成型

物からなる硬度◎◎〜●●の芯材Pと，硬度△〜▲のカバー

材とからなるゴルフボール。」

タイプⅡｂ：冗長型・重複型PBPクレーム

記載例ⅴ「特性 Yを有し，原料Sのろ過工程 a，溶媒○によ

る洗浄工程 b，及び乾燥工程 cにより製造される物P」
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タイプⅠは，出発物 S（記載例ⅰでは A，B，Cの各

層，記載例ⅱでは部材A，B）が単独で存在するとき

と，目的物 P（積層体，完成品）内に存在するときとの

間で，Sの現象変化を伴っていないのに対して，タイ

プⅡ a，Ⅱ bのいずれも，目的物 Pに組み込まれた S

（ⅲでは原料 Sの分解物，ⅳでは組成物 Sの反応生成

物，ⅴでは精製物 Sとなっている）は，単独で存在し

ていたときの出発物 Sと化学的構造（組成）が異なっ

ている。

現象の変化を伴わないタイプⅠは，生産行為の順番

を変えた経時的要素を含む表現（記載例ⅰ-1），あるい

は行為を含まない表現（記載例ⅰ-2）に書き換えるこ

とが可能であり，いずれも目的物 P（積層体）の構造

は同じである(18)。この点，タイプⅡでは，処理 a，b，

cの順序を変えてしまうと目的物 Pが得られないこと

は明らかである。このように，経時的要素が絶対的で

ないタイプⅠの PBP クレームを，「表現上 PBP ク

レーム」と称する。

記載例ⅰ-1「C 層上に B層，A 層の順で積層してなる積層

体」

記載例ⅰ-2「A層上にB層，C層の順で積層されている積層

体」

なお，記載例ⅰの積層体について，異なる製造方法

の記載例ⅰ-3 は，記載例ⅰで得られる積層体と同一構

造（A/B/C）を有するが，記載例ⅰ-4 とⅰ-5は，積層

順序の相違に基づき，得られる積層体の構造も相違す

る。ⅰ-4，ⅰ-5は，B層が「研磨」という行為に基づ

く現象の変化を伴っているため，時系列の順番の変更

は目的物の構造変更をもたらすことから，タイプⅡに

なる。

記載例ⅰ-3「Aと Bとを共押出しして A/B積層体を得，次

いでB層上に C層を積層して得られる積層体」

記載例ⅰ-4「A層に B層を積層した後，B層表面を研磨し，

次いでB層上に C層積層してなる積層体」

記載例ⅰ-5「C 層に B層を積層した後，B層表面を研磨し，

次いでB層上に A層を積層してなる積層体」

また，ⅰ-3 についても，共押出しにより A 層と B

層の界面に AとBとの反応生成物（R）が生じている

場合，「共押出し」という行為が，界面での反応という

現象の変化を伴うため，得られる積層体の構造は正確

には A/R/B/C となり，A/B/C とは相違する。この

場合，タイプⅡの PBPクレームとすべきである。

タイプⅡ aには，実質的に製法要件のみからなるク

レーム（記載例ⅲ），製法要件＋構造要件型クレーム

（記載例ⅳ）がある。新規物質の場合，生産方法クレー

ムとは別に物クレームを作成する意義があり，分析困

難といった技術的問題の他，出願人の事情（資力，時

間など）により，製法のみで表すことがある。かかる

場合，出願人にとっては，目的物の構造特定のために

製法を用いて表現する必要があったわけであるから，

これを「主観的真正PBPクレーム」と称する。

一方，公知物の場合，製法が新規であっても，その

製造方法のみによって特定される PBP クレームは，

目的物＝公知物となることから新規性を有しない。新

たな製造方法で製造された生産物が特許性を有するた

めには，公知物と異なる新たな特性を特定する必要が

ある（製造方法＋構造要件クレーム）。記載例ⅳとⅴ

とは，「製法要件＋構造要件型」クレームであるという

点で共通するが，記載例ⅳでは，構造要件（硬度◎◎

〜●●）だけでは公知の芯材と区別されないのに対し

て，記載例ⅴでは特性 Yにより公知物との区別がで

きるという点が相違する。

タイプⅡ bにおける製法要件の位置づけは，出願人

により一概ではないが，工程 a，b，cが精製，洗浄，

乾燥のような場合，目的物 Pにおける出発物 Sの構造

変化は軽微（例えば，目的物の表面性状を問題としな

い発明である場合に表面性状の変化程度）で，技術的

効果に影響を及ぼさない場合（冗長型 PBP クレー

ム），構造要件のみで，目的物の構造が特定できている

にもかかわらず，目的物の製法を記載している場合

（重複型 PBP クレーム）に大別されよう。

冗長型，重複型のいずれにおいても，製法要件の技

術的意義は小さく特許性（新規性，進歩性）判断には

影響を及ぼさないため，光ディスク用ポリカーボネー

ト成形材料事件（東京高判平成 14.6.11，平成 13 年(行

ケ)84 号），架橋性ポリエチレン組成物事件（東京高判

平成 16.2.12，平成 14 年(行ケ)652 号）などで判示され

ているように，構造要件に特許性がない限り，特許さ

れないはずである。

従って，侵害訴訟の場面にタイプⅡ bが現れるケー

スとしては，構造要件のみで目的物 Pが新規性，進歩

性を有している場合，技術的効果に影響を及ぼさない
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にもかかわらず，軽微な現象変化について進歩性を認

めて過誤登録された場合が考えられる。単クローン性

抗体事件（東京地判平 12.9.29（平成 11 年(ワ)第 8434

号）(19)は重複型 PBP クレームの事件と考えられ，プラ

バスタチン控訴事件は，構造要件のみで公知物が区別

され，製法要件は軽微な現象の変化しか伴っていない

ので，タイプⅡ bに分類されるべきクレームが争点と

なった事件と考える(20)。

一方，審査の過程で製法要件が付加された場合で

あっても，構造要件のみでは公知物と区別できない場

合，製法要件は公知物との区別のために必要な要件で

あるから，タイプⅡ aに分類されよう。酸性糖タンパ

ク質（EPO）事件（平成 9年(ワ)第 8955号）(21)，ポリ

エチレン延伸フィラメント事件（平元(ワ)第 5663

号）(22)は，タイプⅡ a型 PBP クレームが争点となった

事件と考える。

２−３ 真正・不真正PBPクレームとの関係

（１） 表現上PBPクレーム

現象の変化を伴わない経時的要素を含むタイプⅠ

は，構造特定に方法表現を借用しただけにすぎず，経

時的要素を含まない表現に変えても同一構造物を表せ

ることから，当該発明の対象となる物は，「構造又は特

性により直接的に特定することが出願時において不可

能又は困難」であるとの事情が存在するといえないこ

とは明らかであり，不真正 PBP クレームであること

に疑いはない。

（２） 主観的真正PBPクレーム

製法要件が，構造または特性で表現できなかった S

→ P の現象変化を特定している場合である。構造ま

たは特性で表現できない事情は，タイプⅠのように単

にクレーム起草者の努力不足というよりは，むしろ構

造が不明であったため，あるいは出願人の事情（経済

的，時間的）により構造又は特性で特定することが困

難であった場合と推定される。

出願人の主観的事情が「構造又は特性により特定す

ることが困難」に該当するかという大合議判決の第 1

の問題点と合致する。「主観的真正 PBP クレーム」

は，出願人の千差万別の事情に起因する真正・不真正

PBPクレーム混交といえよう。

（３） 冗長・重複型PBPクレーム

厳密には，現象の変化が軽微あるいは重複的である

ということが，直ちに目的物 Pの構造特定が不可能又

は困難な事情がなかったことにはならないはずであ

る。技術的見地からすると軽微な現象変化であって

も，プロセスから導かれる特性又は構造を特定するこ

とが困難な場合も皆無とは言えない。

しかしながら，目的物 Pに対する効果影響が軽微又

は皆無である製法要件を用いて構造を特定する意義は

極めて低いことから，不真正 PBPクレームであり，困

難な事情があったとは認められない場合に該当しよ

う。

３．PBP クレームの発明の要旨及び技術的範囲の

解釈

３−１ PBPクレームの解釈についての学説

PBP クレームの解釈法としては，クレーム記載の方

法により製造された物に限定される立場（「製法限定

説」又は「限定説」）とこれに限定されないとする立場

（「物同一説」又は「非限定説」）に大別され，非限定説

はさらに，物同一性説（他の方法により製造された物

と「物」として同一である場合には，技術的範囲に含

まれるとする立場）と他要件説（クレーム中の製造方

法の記載を無視して技術的範囲を認定すべきであると

する立場）とに分類される(23)。

物同一性説は，製法要件を無視するのではなく，製

法要件は目的物の構造を特定するための要件として扱

うものであり，結果として，目的物の構造が同じであ

れば，他の製造方法で製造された同一物が技術的範囲

に含まれることになる。「物同一説」と「物同一性説」

は表現上，紛らわしいので，本稿では「結果物特定説」

と称する(24)。

他要件説は，クレーム中の製法を除外して解釈する

方法であり，前述の「止め具及び組止め装置事件」(25)で

採用されている。しかしながら，同事件は，「本件発明

の技術的範囲は構成要件 Fに記載された方法によっ

て製造された物に限定される」という誤った原審の判

断を覆す判決であり，別の構成要件 Dの充足性の判

断において，要件 Fの記載に対応する明細書の記載を

参酌しているので，完全に製法要件を無視した他要件

説を採用した事件とまではいえない。そもそも，製法

要件を無視する他要件説は，製法要件のみの PBP ク

レーム（記載例ⅰ，ⅲ）では，目的物 Pの実体を特定

できなくなるので，非限定説は，物同一性説（結果物

特定説）のみを考慮すれば足りる。

従前の裁判例では，真正 PBP クレーム，不真正
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PBP クレームのいずれに分類される場合であっても，

発明の要旨認定，特許発明の技術的範囲の解釈にあ

たっては，原則として，結果物特定説が採用されてい

る。製法要件により目的物を特定できないなどの特段

の事情により，クレームに記載の製法に限定して解釈

する取扱いがされる場合はある（例えば，前掲ポリエ

チレン延伸フィラメント事件(26)）。

３−２ 新分類 PBP クレームの発明の要旨認定

と技術的範囲

（１） 表現上PBPクレーム

表現上 PBP クレームは，現象の変化を伴わないの

で，正に技術的観点から客観的に構造で特定すること

が可能な場合である。このような表現上 PBP クレー

ムを殊更表現のみを厳格に解釈して要旨認定，技術的

範囲を解釈することは，表現を工夫しただけの同一構

造物の権利成立，組立工程を工夫した同一構造品の実

施を許容することになる。

表現上 PBP クレームについては，単なるプロセス

表現の有無を問題とするのではなく，技術的思想の創

作である発明として，客観的に特定される構造に基づ

いて要旨認定，技術的範囲の解釈を行うべきである。

表現上 PBP クレームも含めて広義の PBP クレームと

するのであれば，従前の裁判例における結果物特定説

が妥当であると考える。

（２） 主観的真正PBPクレーム

記載例ⅲの新規性，進歩性の判断は，通常，構造不

明の目的物 Pの代わりに，出発物 S及びプロセスの組

合せに基づいて判断され(27)，出発物 Sとプロセスの組

合せが同一又は類似する先行技術により，同一構造を

有するであろうとの心証が得られたら，出願人に反論

の機会が与えられる(28)。かかる取扱いは，不真正

PBPクレームであろうと認定された上で，製法限定で

審査される場合と，それほど差異はないと考える。

次に侵害訴訟の場面であるが，大合議判決によれ

ば，真正 PBP クレームであると自認する権利者は，

「構造又は特性により直接的に特定することが出願時

において不可能又は困難」を立証する必要がある。立

証が成功して真正 PBP クレームと認められた場合で

あっても，目的物の構造を特定できない場合には，従

前の裁判例に倣い製法限定で解釈されることになる。

一方，上記立証が失敗に終わり，不真正 PBPクレーム

と認定され，限定説が適用されたとしても，製法要件

について均等論が適用される範囲内で，容易に置換，

想到できる方法による同一構造物の保護は可能であろ

う(29)。

このように考えると，タイプⅡ aの主観的真正 PBP

クレームの要旨認定，技術的範囲の解釈については，

結果物特定説，原則製法限定説のいずれであっても結

論として大差はないと思われる。

なお，審査経過禁反言の法理が，即，製法限定には

ならないと考える。補正による製法要件の追加，ある

いは製法要件に基づく進歩性の主張等は，問題とする

PBP クレームがタイプⅡ aかタイプⅡ bかで紛らわ

しい場合に，タイプⅡ aであることを明確にした（製

法要件が構造特定に寄与する）にすぎず，通常，ク

レームに記載の製造方法に限定することまでを意図す

るものでないからである。

（３） 冗長・重複型PBPクレーム

侵害訴訟の場面で出現する冗長・重複型 PBP ク

レームは，製法要件の特許性（新規性，進歩性）が実

質的に判断されていない PBPクレームである。

しかしながら，前述の光ディスク用ポリカーボネー

ト成形材料事件で「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」（下線は筆者）と判示されているように，新規性，

進歩性のための技術的構造の特定の問題と，目的物の

構造特定の問題とは別問題である。製法要件が前者の

問題で考慮されない(30)としても，現象の変化が生じて

いるタイプⅡ bの製法要件は，構造の特定に何らかの

影響を与えている。

従って，侵害訴訟の場面では，特許法 70 条に従っ

て，特許性にはさほど影響を与えなかった製法要件で

あっても対応する構造を特定する必要がある。通常，

タイプⅡ bは，目的物を構造で表すことが不可能又は

困難な場合ではないと考えられるので，特定すること

は可能であろう。プラバスタチン控訴事件では，製法

要件から「プラバスタチンラクトンとエピプラバ以外

の不純物も含めた多様な組成物が本件製法要件により

製造された物」との同一で判断すべきと被控訴人は主

張している(31)。
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技術的見地から影響が小さいと考えられるタイプⅡ

bの技術的範囲の解釈に関しては，大合議判決が示し

た不真正 PBP クレームの解釈手法（クレームに記載

の製法に限定して解釈）は，製法要件から特定される

構造の認定という煩わしい作業が不要になり，第三者

にとっても技術的範囲の予測が容易になるという点で

便利である。

一方，発明の要旨について，過誤登録されたタイプ

Ⅱ bを製法限定で判断すると，本来，特許性が判断さ

れる程ではなかった（作用効果と関係のない又は関係

があっても微小な）製法要件が新規性，進歩性を有す

る場合，公知物と同一構造であっても無効でないと判

断されることになる(32)。

過誤登録された特許は無効とされるべきとの見地，

同一構造物についての権利の乱立防止という観点から

すると，製法限定による弊害は小さくない。

４．結論

侵害の場面においては，製法要件による構造特定を

課されることとなる，真正 PBP クレームを自認する

権利者にとって，前提として真正 PBP クレームであ

ることの立証意義が大きくないことは前述のとおりで

ある。そうすると，製法限定説の適用例外を認めるた

めに，「構造又は特性により直接的に特定することが

出願時において不可能又は困難」を基準に，真正 PBP

クレームと不真正 PBP クレームとに区別する意義も

薄いと思われる。

一方，不真正 PBPクレームに認定されるであろう，

表現上 PBP クレーム，冗長・重複型 PBP クレームの

発明の要旨認定の場面において，原則製法限定説を適

用することの弊害は，すでに第 2 の問題点として指摘

されているとおりである。

プラバスタチン控訴事件では，結果物特定説を適用

しても，原則限定説と同様の結論を導くことが可能で

ある。発明の要旨認定と特許発明の技術的範囲とに一

貫性を持たせるというのであれば，不真正 PBP ク

レームについて，より弊害の少ない結果物特定説が妥

当であると考える。

注

(1)東海林保「クレーム解釈(2)−均等論，機能的クレーム，プ

ロダクト・バイ・プロセスクレーム」『現代知的財産法講座Ⅱ

知的財産法の実務的発展』（日本評論社）

「物同一説はプロダクト・バイ・プロセスクレームとは本来の

プロダクト・バイ・プロセスクレームを意味するものである

ことを出発点として立論しているのに対し，製法限定説の多

くは，不真正なプロダクト・バイ・プロセスクレームを含む

広義のプロダクト・バイ・プロセスクレームを立論している

ように思われ」と述べた上で，広義の PBPクレームを真正な

ものと不真正なものとに分けて判断基準を定立するという手

法は実態に即した実用的な判断手法であると結論づけてい

る。

(2)乾裕介「知財高裁平成 24 年 1 月 27 日大合議判決に関する

論説」AIPPI会報第 57巻第 8 号；南条雅裕「プロダクト・バ

イ・プロセスクレーム大合議判決の判断枠組みの審査におけ

る要旨認定への適合性についての一検討」パテント 2013

vol.66No,3（別冊 No.9）で，明細書の開示内容，判断主体に

よっても異なると問題視している。

(3)設楽隆一「プロダクト・バイ・プロセスクレームの要旨認定

とクレーム解釈についての考察」牧野利明先生傘寿記念論文

集，青林書院；南条・前掲 2 に詳述されている。

(4)欧米の審査基準は，いずれも結果物で新規性，進歩性が判

断される（MPEP2113，ガイドライン PartC，Chapter Ⅲ

4.12）。

(5)前掲 2，3 の他，岡田吉美・道祖土新吾「プロダクト・バイ・

プロセスクレームの解釈につき判断した大合議判決」特許研

究 No54（2012/9）；三枝英二「日米の判決例から見たプロダ

クト・バイ・プロセスクレームの特許性及び技術的範囲」村

林隆一先生傘寿記念（青林書院）など。

(6)第 2章新規性・進歩性 1.5.2(3)プロダクト・バイ・プロセス

クレームの新規性の判断は，「1.5.1(2)にしたがって異なる意

味内容と解すべき場合を除き，その記載は最終的に得られた

生産物自体を意味しているものと解する。したがって，請求

項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生

産物が製造でき，その生産物が公知である場合は，当該請求

項に係る発明は新規性が否定される」と説明されている。

(7)非限定説は，クレーム記載の方法を除外して解釈するとい

う「他要件説」とクレーム記載の方法を目的物の特定のため

に解釈するという「物同一性説」とにさらに分類され，非限

定説を採用する裁判例の多くは物同一性説を採用している。

(8)第 2章新規性・進歩性 1.5.2(3)，第 1章 2.2.2.3第 36 条 6項 2

号違反の類型(2)には「発明の対象となる物の構成を，製造方

法と無関係に，物性等により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いが大きく

なる場合などが考えられる）であるときは，そのものの製造

方法によって物自体を特定することができる」（下線は筆者）

とあり，いわゆる不真正 PBPクレームを包含している。

(9)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）

(10)設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判

例No1236（2006 年），東海林は前掲 1 でこの見解は真正 PBP

クレームであるとしている。
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(11)インターフェロン事件〔東京高判平成 9.7.17（平成 6(ネ)

2857 号）

争点である文言「ヒト白血球インターフェロン」を「ヒト

白血球を産生細胞として得られるインターフェロン」と解し

「本件において特定される生産方法によって生産された物に

限定すべき事情がうかがわれないから，『「ヒト白血球イン

ターフェロン」は産生細胞である「ヒト白血球」から得られ

たものに限らず，他の細胞から得られたものであっても，物

として同一である限り，その技術的範囲に含むものというべ

きである』としている。

(12)抗真菌外用剤事件（東京地裁平成 9.11.28（平 7(ワ)第

23005号）

構成要件 A「化合物 I」と要件B「これを溶解するに十分な量

のハッカ油…（「クロタトミン等」と略記）からなる溶液」を

要件 a「化合物 Iとこれを溶解するに十分な量のクロタトミ

ン等からなる溶液」と分説しなおし，結晶の析出のない優れ

た外用剤を得ることを内容とする発明であることから，化合

物Ⅰと外用基剤とを混合する前に上記溶液を調製するという

過程（経時的要素）を含めて解釈する必要があるとしている

点で，PBPクレームの事件として認識されている。

(13)吉藤幸朔・熊谷健一 特許法概説 11版 64頁，中山信弘・

小泉直樹「新注解特許法§ 2」

(14)前掲特許法概説の同頁で，東京高判 32.5.21 の定義はやや

狭きに失するとしている。

(15)中山信弘・小泉直樹「新注解特許法§ 2」

(16)永野周志著「特許権侵害判断の認定基準」（ぎょうせい）で

は，PBPクレームの解釈を「器具や道具等の物品についての

PBP クレーム」と「化学物質等の組成物についての PBP ク

レーム」に分類され，高林龍「プロダクトバイプロセスク

レームの解釈」中央知的財産研究所の研究報告第 15号「ク

レーム解釈論」においても，機械関係，化学関係という分類

をしているが，区別基準までは示されていない。

(17)【請求項 1】

「次の段階：

a）プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し，

b）そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し，

c）再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し，

d）当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き

換え，そして

e）プラバスタチンナトリウム単離すること

を含んでなる方法によって製造される，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。」

(18)転写印刷シート事件（最高裁平成 9.9.9（平 9(行ツ)120，

121 号で，原審：東京高判平成 9.2.13（平 7(行ケ)194 号，195

号の判断を是認できるものとして上告棄却している）

「記載された製造方法は便宜的になされた最終的な構造物

を特定する一手段にすぎないというべきである」として，層

形成順序は異なるが，構造としては同一の転写印刷シートを

記載する引用例に比して新規性がないと判断された。

(19)出願経過において，公知技術の方法との違いを主張して特

許査定に至っているが，製法要件の「単クローン性抗体の選

別過程」について，判決では，構造要件により「特定された

単クローン性抗 CEA抗体を，更に物の性質が異なるものと

して特定するものではない」と認定していることから，本稿

では重複型 PBP クレームとした。特許発明の技術的範囲を

製法限定で解釈しているが，禁反言の法理というよりは，特

36 条 5 項（発明の構成に欠くことができない事項のみを記載

しなければならない）との規定に基づく。

(20)審査経過（拒絶査定謄本）において，構造要件「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」のみのクレームについて新規

性を認めており，拒絶理由段階では新規性，進歩性なしとさ

れた製法要件のみの PBP クレームは，上記構造要件追加の

補正により拒絶理由が解消されている。

(21)酸性糖タンパク質事件（東京地判平成 11.9.30（平成 9 年

(ワ)第 8955号））

構成要件二 a「…ハイブリドーマ細胞により得られ…SDS

処理を行ったエリスロポエチン含有液を生成することによっ

て得ることができ」について，「構成要件二 aに掲げられた製

造方法によって得られたものに限定されるものではなく，そ

の製造方法によって特定される物と同一の構造ないし特性を

有する限り，構成要件二 aを充足するというべきである」と

して，結果物の同一性が検討され，SDS 処理による立体構造

の変化に鑑み，本件 EPOは天然の EPOと異なる構造を有し

ていることを認定した上で，被告の遺伝子組換エリスロポエ

チンが技術的範囲に属しないと結論づけている。

(22)ポリエチレン延伸フィラメント事件（東京地判平成 10.9.11

（平元(ワ)第 5663 号））

構造要件（フィラメントの引張強度，弾性率）では新規性

がなく，審査経過において製法要件を追加することで登録さ

れている。

(23)かかる分類は嶋末（前掲）に準ずる

(24)岡田吉美・道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセスク

レームについての考察」パテント 2011vol.64No.15で，「物同

一説」と「製法限定説」は，より正確には「結果物特定説」

及び「過程限定説」であると提案している。ここでいう「物

同一説」は，「結果物特定説に関する注意点」の記載から，「他

要件説」を含まない「物同一性説」を指している。

(25)製法要件 F「前記弾性体（注：要件 Dで「O状リング状部

材」に特定）は，前記外殻体の前記孔を通って，前記外殻体

の内部に導入される」について，「構成要件 Fを除外しても

本件発明 1の物としての構成は特定可能であり…構成要件 F

に係る方法以外の製造方法によらないで製造された物も，他

の構成要件のすべてに該当する物であれば，本件発明 1に含

まれ得るものというべきである。従って，被告製品の侵害の

有無を判断するに当たっては，構成要件 Fの充足の有無を除

外して考えるべきものである」（下線は筆者）と判示されてお

り，前掲嶋末では他要件説に立つ事件に分類している。しか

しながら，構成要件 Dの充足性の判断に際して，外殻体に弾

性体を導入するために，外殻体の孔から弾性体を通すことが

必要であることを前提として「Oリング状部材」を用いたと
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結論づけていることから，要件 Fを全く無視しているわけで

はない。

(26)前掲 22『一般に特許請求の範囲が製造方法によって特定

された物であっても，対象とされる物が特許を受けることが

できる物である場合には，特許の対象を，当該製造方法に

よって製造された物に限定して解釈する必然性はなく，これ

と製造方法は異なるが物としては同一であるものも含まれる

と解することができる』と原則は物同一性説であるとした上

で，被告製品が同一であると認められるためには，『製法に

よって特定される物の構造若しくは特性が明らかにされた上

で，被告製品が右と同一の構造若しくは特性を有することが

認められる必要がある』とし，原告が製法要件によって特定

される構造を何ら明らかにしていないため，製造限定による

解釈がなされた。

(27)例えば，架橋ポリエチレン組成物及び電線事件（東京高判

平 16.2.12(平成 14 年(行ケ)652 号）では，引例に開示の組成

物との同一性から，結果物（架橋物）の構造が同一であろう

といった結論を導いている。

(28)第Ⅱ部第 2章新規性・進歩性 1.5.5(4)によれば，審査官が，

生産物と引用発明の物とが同じ物であるとの一応の合理的な

疑いを抱いた場合，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が通知される。

(29)限定説＋均等侵害の適応については，設楽が前掲 2 で詳述

している。

なお，記載例ⅵ「原料 Sの抽出画分であって分子量◎◎〜●

●であり，N末端が ABCである Z機能を有するタンパク質

P。」の PBP クレームについて結果物特定説を採用したとし

ても，原料 Sが異なる部位（例えば本件が脳でイ号が腸）か

らの抽出画分の場合，有効成分と考えられる同定されたタン

パク質の構造（アミノ酸配列）に基づいてイ号が同一である

と認定される可能性は低いと思われる。ソース部位の相違は

抽出画分の目的タンパク質以外の組成や糖鎖において差異が

存在すると考えられるからである。この場合に，均等侵害成

立の有無が検討されることになろう。具体的なアミノ酸配列

で特定した物質クレームと比べて同一の範囲が狭くなること

は，PBP クレームの不利益として甘受するしかないであろ

う。

(30)本事件担当の設楽判事自身が，本判決は，「PBP クレーム

の製法要件について，その特許性（新規性及び進歩性等）を

検討するにあたり，製造方法としての特許性を検討する必要

はなく，物の構成を特定した要件としてどのような意味があ

るかを検討すれば足りることを明示したことに意義がある」

としている。（ジュリスト特許判例百選第 3版「プロダクト・

バイ・プロセスクレームに係る特許発明の要旨」）

(31)裁判所は，かかる主張を，請求項の記載に基づかないとし

て一蹴している。

(32)同特許に対する審決取消訴訟事件（知財高判平成 24.1.27，

平 21 年(行ケ)10284 号）では，プラバスタチン控訴事件で無

効を決定づけた乙 30 号証が考慮されなかったために，有効

の結論が出されている。

(原稿受領 2014. 4. 17)
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