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１ 検討対象のPBPクレーム

（１） PBPクレームの態様

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）には様々な態様のものがあ

る。

すなわち，PBP クレームにより画定される物には，

化学物質とそれ以外の物とがある。そして，その化学

物質には，新規なものと新規でないものとがあり，ま

た化学的構造式が明らかなものと明らかでないものと

があり，さらに物理的特性および化学的特性（以下，

簡略化のために，単に「特性」という）が明らかなも

のと明らかでないものとがある。

また，PBPクレームには，全ての発明特定事項が製

法に関する事項であるものと，一部の発明特定事項が

製法に関する事項であるものとがある。

さらに，PBPクレームには，出願時に，発明特定事

項の少なくとも一部を製法に関する事項としなければ

ならない事情（以下，簡略化のために「製法記載の事

情」という）が存在するもの（真正 PBPクレーム）と

存在しないもの（不真正 PBPクレーム）とがある。

しかるに，PBPクレームの解釈，すなわちどのよう

な物が PBP クレームに係る発明についての発明の範

囲に含まれるかについては，物同一説と製法限定説と

がある。そして，物同一説によれば，PBPクレームの

発明特定事項の製法以外の製法によって製造された物

であっても，PBP クレームの発明特定事項の製法に

よって製造された物と同一であれば，PBPクレームに

係る発明についての発明の範囲に含まれる。これに対

して，製法限定説によれば，PBPクレームに係る発明

についての発明の範囲に含まれるのは，PBPクレーム

の発明特定事項の製法によって製造された物に限ら

れ，PBPクレームの発明特定事項の製法以外の製法に

よって製造された物は，PBPクレームに係る発明につ

いての発明の範囲に含まれない。

さらに，PBP クレームの解釈が問題となるのは，

PBP クレームに係る発明についての特許権の侵害の

判断時（以下，簡略化のために「侵害判断時」という）

と，PBPクレームに係る発明についての特許性の判断

時（以下，簡略化のために「特許性判断時」という）

とである。

（２） 検討対象の PBPクレームの内容

このように，PBPクレームには様々な態様のものが

あるが，PBPクレームにより画定される物が新規な化

学物質であり，またその PBP クレームの発明特定事

項の全部が製法に関する事項であり，しかも出願時に

製法記載の事情が存在するとき，この PBP クレーム

（以下，冗長となるのを避けるために，「検討対象の
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PBP クレーム」という）を物同一説により解釈すべき

か，あるいは製法限定説により解釈すべきか，につい

て検討する。すなわち，検討対象の PBP クレームの

発明特定事項によって示される特定の製法によって製

造された化学物質を「製法限定の化学物質」とし，製

法限定の化学物質と同一物である化学物質，すなわち

製法限定の化学物質と同様の化学的構造式，特性を有

する化学物質を「同一物の化学物質」としたとき，検

討対象の PBP クレームに係る発明についての発明の

範囲に含まれる化学物質は，同一物の化学物質である

のか，あるいは製法限定の化学物質であるのか，につ

いて検討する。

なお，最近の最高裁の裁判例(1)
において，「物の発明

についての特許に係る特許請求の範囲においては，通

常，当該物についてその構造又は特性を明記して直接

特定することになるが，その具体的内容，性質等に

よっては，出願時において当該物の構造又は特性を解

析することが技術的に不可能であったり，特許出願の

性質上，迅速性等を必要とすることに鑑みて，特定す

る作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を

要するなど，出願人にこのような特定を要求すること

がおよそ実際的でない場合もあり得るところである。」

と判示されている。

そこで，この裁判例に倣って，検討対象の PBP ク

レームにおける製法記載の事情は，「製法限定の化学

物質の化学的構造式，特性を解析することが技術的に

不可能であるという事情あるいは製法限定の化学物質

の化学的構造式，特性の特定を要求することがおよそ

実際的でないという事情」であるとする。

２ 審査基準，裁判例について

（１） 審査基準について

旧審査基準
(2)
に，「請求項中に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には，……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」と記載されている。

この審査基準においては，PBPクレームに係る発明

の要旨は，PBPクレームの発明特定事項の製法によっ

て製造される「生産物自体」であるとしており，この

「生産物自体」には，当然，PBPクレームの発明特定事

項の製法以外の製法によって製造された物が含まれる

から，発明の要旨の認定は物同一説により行うとして

いる。すなわち，特許性判断時においては，PBP ク

レームを物同一説により解釈すべきであるとしてい

る。

したがって，この審査基準からするならば，特許性

判断時においては，検討対象の PBP クレームを物同

一説により解釈すべきこととなる。

（２） 裁判例について

また，平成 24 年の知財高裁の裁判例(3)
において，

「本件のような「物の発明」の場合，特許請求の範囲

は，物の構造又は特性により記載され特定されること

が望ましいが，物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

事情が存在するときには，発明を奨励し産業の発達に

寄与することを目的とした法 1 条等の趣旨に照らし

て，その物の製造方法によって物を特定することも許

され，法 36 条 6 項 2 号にも反しないと解される。

そして，そのような事情が存在する場合には，その

技術的範囲は，特許請求の範囲に特定の製造方法が記

載されていたとしても，製造方法は物を特定する目的

で記載されたものとして，特許請求の範囲に記載され

た製造方法に限定されることなく，「物」一般に及ぶと

解釈され，確定されることとなる。」と判示されてい

る。

この裁判例においては，「物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」が存在するときには，PBPクレー

ムに係る特許発明の技術的範囲の認定は物同一説によ

り行うとしている。すなわち，侵害判断時において

は，上記の事情が存在するとき，PBPクレームを物同

一説により解釈すべきであるとしている。

そして，この裁判例の判示からするならば，「製法限

定の化学物質の化学的構造式，特性を特定することが

不可能又は困難であるという事情」と製法記載の事情

すなわち「製法限定の化学物質の化学的構造式，特性

を解析することが技術的に不可能であるという事情あ

るいは製法限定の化学物質の化学的構造式，特性の特

定を要求することがおよそ実際的でないという事情」

とが同等であるとすると，侵害判断時においては，検

討対象の PBP クレームを物同一説により解釈すべき

こととなる。

また，この裁判例の上告審の判決である上述の最近

の最高裁の裁判例において，「物の発明についての特

許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載さ

れている場合であっても，その特許発明の技術的範囲
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は，当該製造方法により製造された物と構造，特性等

が同一である物として確定されるものと解するのが相

当である。」と判示されている。

そして，この判示からしても，侵害判断時において

は，検討対象の PBP クレームを物同一説により解釈

すべきこととなる。

（３） 小括

このように，上述の審査基準，裁判例からするなら

ば，検討対象の PBP クレームを物同一説により解釈

すべきこととなるから，検討対象の PBP クレームに

係る発明についての発明の範囲に含まれる化学物質

は，製法限定の化学物質ではなく，同一物の化学物質

であることとなる。

では，上述の審査基準，裁判例と同様に，検討対象

の PBP クレームを物同一説により解釈すべきか，あ

るいは上述の審査基準，裁判例に反して，検討対象の

PBPクレームを製法限定説により解釈すべきか。

３ 検討の前提について

（１） 出願人の意図

現在，真正 PBPクレームの解釈については，物同一

説が通説である。

そして，大渕論文(4)
において，「本来的クレーム解釈

（（明細書等の文脈における）（クレーム（で示）された

発明実体についての）当事者の一般的理解認識）（後記

Ⅱ 1(1)参照）によって狭義 PBP であれば，クレーム

文言の一つである製法は限定要素ではなく，クレーム

限定要素たる物自体の特定手段にすぎないものとな

る。これこそが，狭義 PBP クレームの眼目であり，後

記の審査基準の定義もまさにこれに合致するものと思

われる。私見では，狭義 PBP クレームである限り，真

正型・不真正型を問わず，技術的範囲・要旨認定を通

じて，クレーム解釈は，常に物同一性範囲（Aα範囲）

となる。これが，狭義 PBP クレーム（の示す発明実

体）についての当業者の一般的認識（後記Ⅱ 1(1)参

照）であると解されるためである。」と述べられてい

る。

この大渕論文においては，「狭義 PBP クレーム」で

は出願人が物自体を特定するために製法に関する発明

特定事項を記載しているから，「狭義 PBP クレーム」

を物同一説により解釈すべきであるとしている。

確かに，「狭義 PBP クレーム」は，特定の製法に

よって製造された物に限定するために発明特定事項と

して製法を記載したクレームではなく，物自体を特定

するために発明特定事項として製法を記載したクレー

ムであって，出願人が物自体を特定するために製法に

関する発明特定事項を記載していることからするなら

ば，出願人の意図を尊重して，このような PBPクレー

ムは物同一説により解釈すべきであるとも考えられ

る。

しかしながら，出願人が物自体を特定するために発

明特定事項として製法を記載しているときであったと

しても，PBPクレームを物同一説により解釈したとき

に，特許権者および実施権者以外の者（以下，「第三

者」という）に不利益を与え，あるいは不合理な結果

となるのであれば，PBPクレームを物同一説により解

釈することは許容されないとすべきこともありうる。

すなわち，出願人が物自体を特定するために製法に

関する発明特定事項を記載しているとしても，PBPク

レームを物同一説により解釈したときに，第三者に不

利益を与え，あるいは不合理な結果となるのであれ

ば，PBPクレームを物同一説により解釈することによ

り，出願人の意図を尊重すべきであるのか，あるいは

PBP クレーム物同一説ではなく製法限定説により解

釈することにより，第三者の利益を保護し，また不合

理な結果を避けるべきであるのかによって，PBP ク

レームを物同一説により解釈すべきか否かを判断すべ

きである。

このため，出願人が物自体を特定するために製法に

関する発明特定事項を記載しているとしても，必ずし

も，出願人の意図を尊重して，PBPクレームを物同一

説により解釈しなければならないとはいえない。

（２） 物の発明についての基本的事項と考えられてい

る事項

また，岡田論文(5)
において，「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」と述べられている。

この岡田論文においては，物の発明は物理的存在と

して特徴がある発明として観念すべきであることを一

つの根拠として，PBPクレームを物同一説（結果物特

定説）により解釈すべきであるとしている。

また，上述の最近の最高裁の裁判例において，「願書

に添付した特許請求の範囲の記載は，これに基づい
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て，特許発明の技術的範囲が定められ（特許法 70条 1

項），かつ，同法 29条等所定の特許の要件について審

査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定さ

れる（最高裁昭和 62 年（行ツ）第 3 号平成 3年 3月 8

日第二小法廷判決・民集第 45 巻 3 号 123頁参照）とい

う役割を有しているものである。そして，特許は，物

の発明，方法の発明又は物を生産する方法の発明につ

いてされるところ，特許が物の発明についてされてい

る場合には，その特許権の効力は，当該物と構造，特

性等が同一である物であれば，その製造方法にかかわ

らず及ぶこととなる。

したがって，物の発明についての特許に係る特許請

求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合で

あっても，その特許発明の技術的範囲は，当該製造方

法により製造された物と構造，特性等が同一である物

として確定されるものと解するのが相当である。」と

判示されている。

この裁判例においては，物の発明に係る特許権の効

力が及ぶか否かは，構造，特性等が同一であるか否か

で判断すべきであり，製法が同一であるか否かによっ

て判断すべきではないことを一つの根拠として，PBP

クレームを物同一説により解釈すべきであるとしてい

る。

さらに，上述の大渕論文において，「狭義 PBP は，

あくまでも（製法で特定された）物の発明の問題であ

る。方法（製法）の発明と PBP（物の発明）は全く別

次元の問題である。製法の新規性，進歩性は，物の新

規性，進歩性に直接は関係ない。製法 aに新規性があ

るからといって，製法 aによって生産された物 a αや

物 Aαに新規性があるとは限らない。」と述べられて

いる。

この大渕論文においては，物の発明の新規性は，物

が新規であるか否かによって判断すべきであり，製法

が新規であるか否かによって判断すべきではないこと

を一つの根拠として，PBPクレームを物同一説により

解釈すべきであるとしている。

確かに，上述した物の発明についての基本的事項と

考えられている事項，すなわち「物の発明は物理的存

在として特徴がある発明として観念すべきである」こ

と，「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは，構

造，特性等が同一であるか否かで判断すべきであり，

製法が同一であるか否かによって判断すべきではな

い」こと，「物の発明の新規性は，物が新規であるか否

かによって判断すべきであり，製法が新規であるか否

かによって判断すべきではない」ことは，物同一説の

有力な根拠であるとも考えられる。

しかしながら，このような物の発明についての基本

的事項と考えられている事項は，物同一説の帰結であ

る。すなわち，PBPクレームを物同一説により解釈し

たときには，「物の発明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」こととなり，また

「物の発明に係る特許権の効力が及ぶか否かは，構造，

特性等が同一であるか否かで判断すべきであり，製法

が同一であるか否かによって判断すべきではない」こ

ととなり，さらに「物の発明の新規性は，物が新規で

あるか否かによって判断すべきであり，製法が新規で

あるか否かによって判断すべきではない」こととな

る。

そして，「PBP クレームを，物同一説により解釈す

べきか，あるいは製法限定説により解釈すべきか」と

いう問題は，「物の発明は，物理的存在として特徴があ

る発明として観念すべきか，あるいは物理的存在とし

て特徴がある発明として観念しなくともよいか」とい

う問題であり，また「物の発明に係る特許権の効力が

及ぶか否かは，構造，特性等が同一であるか否かで判

断すべきであり，製法が同一であるか否かによって判

断すべきではないか，あるいは製法が同一であるか否

かによって判断してもよいか」という問題であり，さ

らに「物の発明の新規性は，物が新規であるか否かに

よって判断すべきであり，製法が新規であるか否かに

よって判断すべきではないか，あるいは製法が新規で

あるか否かによって判断してもよいか」という問題で

ある。

であるとするならば，このような物の発明について

の基本的事項と考えられている事項により物同一説を

根拠付けたときには，実質上，論証すべき事項と根拠

となる事項とが同一となり，明らかに不合理である。

したがって，このような物の発明についての基本的事

項と考えられている事項により物同一説を根拠付ける

ことはできない。

（３） 物理的存在として特徴がある発明

また，従来は確かに，物の発明は物理的存在として

特徴がある発明として観念されていた。しかし，物の

発明が物理的存在として特徴がある発明として観念さ

れていたのは，従来は，発明特定事項として構成に関

する事項のみを記載することが必要であったからである。
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しかしながら，現在においては，発明特定事項とし

て，構成に関する事項のみならず，製法，機能，特性

等に関する事項のように，構成に関する事項以外の事

項を記載することが許容されている。このように，発

明特定事項として構成に関する事項以外の事項を記載

することが許容されているのであるから，物の発明で

あったとしても，物の製法，機能，特性等に特徴があ

る発明が存在するのである。このため，物の発明に

は，物の製法に特徴がある発明が含まれる。

そして，物の製法に特徴がある発明は，物理的存在

として特徴がある発明であるとはいえない。このた

め，現在においては，物の発明には，物理的存在とし

て特徴がある発明であるとはいえないものが含まれ

る。このことからすれば，最早，物の発明は物理的存

在として特徴がある発明として観念すべきであるとは

いえない。

しかるに，物の発明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はいえないとするなら

ば，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，とはいえな

い。

ちなみに，中道論文(6)
において，「ある程度自由に記

載することができるクレームと，その記載に基づいて

発明を捉えることを前提とすれば，古典的ないし典型

的な発明の態様にとらわれて，クレームの記載を無視

することの方がむしろ危険である。今後も様々な態様

の発明が生じてくるだろうが，そういった発明を奨励

し，もって産業の発達に寄与するためにも（法 1条），

我々は，発明についての固定的な観念を捨てて，虚心

に新たに記載されたクレームに対面する必要があると

いうことなのだろう。」と述べられている。

（４） 小括

これらのことを前提として，以下，侵害判断時にお

けるクレームの解釈すなわち特許発明の技術的範囲の

認定と，特許性判断時におけるクレームの解釈すなわ

ち発明の要旨の認定とに分けて，検討する。

すなわち，侵害判断時と特許性判断時とに分けて，

検討対象の PBP クレームに係る発明についての発明

の範囲に含まれる化学物質は，同一物の化学物質（検

討対象の PBP クレームの発明特定事項によって示さ

れる特定の製法によって製造された化学物質と同様の

化学的構造式，特性を有する化学物質）であるとすべ

きか，製法限定の化学物質（検討対象の PBPクレーム

の発明特定事項によって示される特定の製法によって

製造された化学物質）であるとすべきか，について検

討する。

４ 侵害判断時におけるクレームの解釈

（１） 問題提起

侵害判断時においては，検討対象の PBP クレーム

を物同一説により解釈すべきか，あるいは製法限定説

により解釈すべきか。

すなわち，第三者により製造，販売が予定された化

学物質あるいは既に製造，販売がなされた化学物質で

あって，使用目的が製法限定の化学物質の使用目的と

同様であるもの（以下，簡略化のために「実施の化学

物質」という）が同一物の化学物質であるときに，特

許発明の実施とすべきか，あるいは実施の化学物質が

製造限定の化学物質であるときに，特許発明の実施と

すべきか。

（２） 70条 1項

特許法第 70条第 1 項には，「特許発明の技術的範囲

は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて

定めなければならない。」と規定されている。

この規定によれば，検討対象の PBP クレームに係

る特許発明の技術的範囲は検討対象の PBP クレーム

の記載に基づいて定めることを要する。

ここで，検討対象の PBP クレームの全ての発明特

定事項（構成要件）を充足するか否かによって特許発

明の技術的範囲に属するか否かを判断したときに限

り，特許発明の技術的範囲を検討対象の PBP クレー

ムの記載に基づいて定めたこととなると考えることが

できる。そして，このように考えたときには，侵害判

断時においては，検討対象の PBP クレームを製法限

定説により解釈すべきこととなり，物同一説により解

釈することはできない。

しかし，検討対象の PBP クレームの記載に基づい

て同一物の化学物質を画定したときにも，特許発明の

技術的範囲を検討対象の PBP クレームの記載に基づ

いて定めているとも考えることができる。そして，こ

のように考えたときには，侵害判断時において，検討

対象の PBP クレームを物同一説により解釈すること

ができる。

したがって，上記の規定からするならば，必ずしも，

侵害判断時においては，検討対象の PBP クレームを

製法限定説により解釈することはできるが，物同一説
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により解釈することはできないとはいえない。

（３） 物同一説の根拠と考えられる事項

そして，出願人が物自体を特定するために製法に関

する発明特定事項を記載しているのであれば，出願人

の意図を尊重して，実施の化学物質が同一物の化学物

質であるならば，実施の化学物質が検討対象の PBP

クレームに係る発明についての発明の範囲に含まれる

とすべきであり，検討対象の PBP クレームを物同一

説により解釈すべきであると考えることができる。

しかも，検討対象の PBPクレームにおいては，製法

限定の化学物質が新規であり，新規な化学物質につい

ての発明は奨励すべきであるから，できうることであ

るならば，検討対象の PBP クレームに係る発明を厚

く保護すべきである。そして，検討対象の PBP ク

レームに係る発明を厚く保護すべきであるにもかかわ

らず，出願時に製法記載の事情が存在し，PBPクレー

ムによって特許出願をせざるを得なかったときには，

化学的構造式によって限定したクレームに係る発明と

同様の保護を与えるべきであって，侵害判断時には，

検討対象の PBP クレームを物同一説により解釈すべ

きであるとも考えることができる。

（４） 特許権者の侵害の証明

しかし，検討対象の PBP クレームを物同一説によ

り解釈したときには，特許権者が，実施の化学物質が

検討対象の PBP クレームに係る発明についての発明

の範囲に含まれると主張するためには，実施の化学物

質が同一物の化学物質であることについて，証明責任

を負うこととなる。

そして，実施の化学物質の製法と検討対象の PBP

クレームの発明特定事項の製法とが同一であることが

証明できたときには，実施の化学物質が同一物の化学

物質であることを証明できたこととなる。これに対し

て，実施の化学物質の製法と検討対象の PBP クレー

ムの発明特定事項の製法とが同一であることを証明で

きないときには，実施の化学物質が同一物の化学物質

であることを証明するためには，実施の化学物質の化

学的構造式，特性と同一物の化学物質の化学的構造

式，特性とが同一であることを証明する必要がある。

しかし，侵害判断時においても，製法記載の事情，

すなわち製法限定の化学物質の化学的構造式，特性を

解析することが技術的に不可能であるという事情ある

いは製法限定の化学物質の化学的構造式，特性の特定

を要求することがおよそ実際的でないという事情が存

続しているのであれば，当然，実施の化学物質の化学

的構造式，特性と同一物の化学物質の化学的構造式，

特性とが同一であることを証明することは不可能であ

るか，極めて困難である。

したがって，侵害判断時においても，製法記載の事

情が存続しているのであれば，実施の化学物質が同一

物の化学物質であることを証明することは，不可能で

あるか，極めて困難であり，この結果，検討対象の

PBPクレームを物同一説により解釈したときには，実

施の化学物質の製造，販売が特許権を侵害すると主張

することは不可能であるか，極めて困難である。この

ため，発明を奨励するためには，検討対象の PBP ク

レームを物同一説により解釈すべきであるとしたとし

ても，果たして発明を奨励することとなるかは疑問で

ある。

（５） 第三者の侵害か否かの判断

このように，実施の化学物質が同一物の化学物質で

あることの証明が困難な場合があるとしても，特許権

者が実施の化学物質が同一物の化学物質であることを

証明できたときには，検討対象の PBP クレームを物

同一説により解釈し，実施の化学物質は検討対象の

PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含

まれるとすべきであるとも考えられる。

しかしながら，検討対象の PBP クレームを物同一

説により解釈したときには，第三者が，実施の化学物

質を検討対象の PBP クレームの発明特定事項の製法

と全く異なる製法で製造したとしても，実施の化学物

質が同一物の化学物質でないことを確認しない限り，

実施の化学物質を製造，販売すると，検討対象の PBP

クレームについての特許権を侵害する可能性がある。

したがって，第三者としては，特許権の侵害を避ける

ためには，実施の化学物質が同一物の化学物質でない

ことを確認する必要がある。

そして，実施の化学物質の製法と検討対象の PBP

クレームの発明特定事項の製法とが同一でないときに

は，実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを

確認するためには，実施の化学物質の化学的構造式，

特性と同一物の化学物質の化学的構造式，特性とが同

一であるか否かを判断する必要がある。

しかし，出願時に製法記載の事情が存在するのであ

るから，明細書には同一物の化学物質の化学的構造式

および特性は記載されていないはずである。したがっ

て，実施の化学物質の製法と検討対象の PBP クレー

新規な化学物質についての PBPクレームの解釈

パテント 2016 Vol. 69 No. 1− 78 −



ムの発明特定事項の製法とが同一でないときには，第

三者が実施の化学物質と同一物の化学物質とが同一で

ないことを確認するためには，第三者は製法限定の化

学物質の化学的構造式，特性を解析しなければならな

い。

しかも，第三者による実施の化学物質を製造，販売

すべきか否かの判断時（以下，簡略化のために，「実施

判断時」という）においても，製法記載の事情が存続

しているのであれば，実施の化学物質の化学的構造

式，特性と同一物の化学物質の化学的構造式，特性と

が同一でないことを確認することは不可能であるか，

極めて困難である。

また，検討対象の PBP クレームの発明特定事項の

製法には，当然複数の具体的な製法が含まれるのであ

り，製法が異なれば製造される化学物質が異なること

があるから，製法限定の化学物質に複数の具体的な製

法限定の化学物質が含まれることがある。そして，こ

の場合には，同一物の化学物質の化学的構造式，特性

は，上記の複数の具体的な製造限定の化学物質に共通

する化学的構造式，特性であることとなる。したがっ

て，この場合には，同一物の化学物質の化学的構造式，

特性を知るためには，まず複数の具体的な製法限定の

化学物質の化学的構造式，特性を解析し，しかもこれ

らの具体的な製法限定の化学物質の化学的構造式，特

性に共通する化学的構造式，特性を確定しなければな

らない。このため，製法限定の化学物質に複数の具体

的な製法限定の化学物質が含まれる場合には，実施判

断時においては製法記載の事情が存在しないとして

も，実施の化学物質が同一物の化学物質でないことを

確認することは極めて困難である。

しかるに，このような事情により，第三者が，実施

の化学物質の化学的構造式，特性と同一物の化学物質

の化学的構造式，特性とが同一でないことを確認しな

いのにもかかわらず，実施の化学物質の製造，販売を

開始したときには，検討対象の PBP クレームに係る

特許権を侵害すると判断されることがある。

すなわち，侵害判断時には，製法記載の事情が存在

しなくなっているのであれば，特許権者が実施の化学

物質が同一物の化学物質であることを証明する可能性

がある。そして，特許権者が実施の化学物質が同一物

の化学物質であることを証明したときには，実施の化

学物質の製造，販売が検討対象の PBP クレームに係

る特許権を侵害すると判断されることとなる。

そして，第三者が，実施の化学物質が同一物の化学

物質でないことを確認できないのにもかかわらず，多

額の設備投資をし，実施の化学物質の製造，販売を開

始したときに，実施の化学物質の製造，販売が検討対

象の PBP クレームに係る特許権を侵害すると判断さ

れると，多額の設備投資が無駄となることがある。こ

のため，侵害判断時に，検討対象の PBPクレームを物

同一説により解釈したときには，第三者に不利益を与

える結果となる。

さらには，検討対象の PBP クレームを物同一説に

より解釈すべきとしたときには，第三者が，実施の化

学物質を検討対象の PBP クレームの発明特定事項の

製法と全く異なる製法で製造したが，実施の化学物質

の化学的構造式，特性と同一物の化学物質の化学的構

造式，特性とが同一でないことを確認できないため

に，多額の設備投資が無駄となることを恐れて，客観

的には実施の化学物質が同一物の化学物質ではないに

もかかわらず，実施の化学物質の製造，販売を諦める

ことも，あり得ないではない。そして，この場合には，

折角多額の研究費を費やして，同一物の化学物質とは

別個の新規で有用な化学物質の製法を確立したとして

も，その新規で有用な化学物質の製造，販売ができな

い結果となる。このため，検討対象の PBP クレーム

を物同一説により解釈したときには，第三者に不利益

を与える結果となり，また産業の発達を阻害する結果

ともなる。

このように，第三者に不利益を与える結果となり，

また産業の発達を阻害する結果となるのであれば，出

願人の意図を尊重するためであり，また検討対象の

PBP クレームに係る発明を厚く保護するためであっ

たとしても，検討対象の PBP クレームを物同一説に

より解釈することは，当然，許容されないと考える。

さらに，検討対象の PBP クレームを物同一説によ

り解釈したときには，実施判断時においても製法記載

の事情が存続しているのであれば，出願人には不可能

なこと，実際的ではないことを要求しないにもかかわ

らず，第三者には不可能なこと，実際的でないことを

要求するという，不合理な結果となる。

これに対して，検討対象の PBP クレームを製法限

定説により解釈したときには，実施の化学物質の製

造，販売が検討対象の PBP クレームに係る特許権を

侵害するか否かは，実施の化学物質の製法が検討対象

の PBP クレームの発明特定事項の製法と同一である
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か否かを判断すればよい。したがって，第三者は，実

施判断時に製法記載の事情が存続していたとしても，

検討対象の PBP クレームに係る特許権を侵害するか

否かを容易に判断できる。

（６） 小括

以上の理由から，侵害判断時においては，検討対象

の PBP クレームを物同一説により解釈すべきではな

く，製法限定説により解釈すべきである。

５ 特許性判断時におけるクレームの解釈

（１） 問題提起

特許性判断時においては，検討対象の PBP クレー

ムを物同一説により解釈すべきか，あるいは製法限定

説により解釈すべきか。

すなわち，特許性判断時においては，検討対象の

PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含

まれるのは，同一物の化学物質であるとして，検討対

象の PBP クレームに係る発明が特許要件を充足する

か否かを判断すべきか，あるいは検討対象の PBP ク

レームに係る発明についての発明の範囲に含まれるの

は，製法限定の化学物質であるとして，検討対象の

PBP クレームに係る発明が特許要件を充足するか否

かを判断すべきか。

（２） 新規性等の判断

特許性判断時において，検討対象の PBP クレーム

を物同一説により解釈するならば，審査官，審判官

（以下，単に「審査官」という）が検討対象の PBP ク

レームに係る発明の新規性を否定するためには，検討

対象の PBP クレームに係る発明の出願前に公知であ

り，使用目的が同一物の化学物質の使用目的と同様で

ある化学物質（以下，簡略化のために，「公知の化学物

質」という）と同一物の化学物質とが同一であること

を認定しなければならない。

ここで，公知の化学物質の製法と検討対象の PBP

クレームの発明特定事項の製法とが同一でないときに

は，公知の化学物質と同一物の化学物質とが同一であ

るか否かを判断するためには，公知の化学物質の化学

的構造式，特性と同一物の化学物質の化学的構造式，

特性とが同一であるか否かを判断する必要がある。

しかし，上述のように，明細書には同一物の化学物

質の化学的構造式および特性は記載されていないはず

である。したがって，公知の化学物質の製法と検討対

象の PBP クレームの発明特定事項の製法とが同一で

ないときには，審査官が公知の化学物質と同一物の化

学物質とが同一であるか否かを判断するためには，審

査官は製法限定の化学物質の化学的構造式，特性を解

析しなければならない。

しかし，特許性判断時においても製法記載の事情が

存続しているのであれば，審査官が製法限定の化学物

質の化学的構造式，特性を解析することは不可能であ

るか，極めて困難である。また，特許性判断時におい

ては製法記載の事情が存在しないとしても，審査官が

製法限定の化学物質の化学的構造式，特性を解析する

ことが非現実的であることは極めて明らかである。

以上のことから，特許性判断時において，検討対象

の PBPクレームを物同一説により解釈したときには，

新規性の判断においては，公知の化学物質の製法と検

討対象の PBP クレームの発明特定事項の製法とが同

一でなければ，化学的構造式，特性が同一物の化学物

質の化学的構造式，特性と同一である公知の化学物質

が存在するか否かを判断しなければならないのに，実

際上，このような判断は不可能である。

これに対して，検討対象の PBP クレームを製法限

定説により解釈したときには，審査官は，公知の化学

物質の製法と検討対象の PBP クレームの発明特定事

項の製法とが同一であるか否かによって，検討対象の

PBP クレームに係る発明の新規性を判断することが

できる。

そして，このことは進歩性，先願，拡大先願の判断

についても同様である。

このように，検討対象の PBP クレームを物同一説

により解釈したときには，新規性，進歩性等を判断す

ることができないのに対して，検討対象の PBP ク

レームを製法限定説により解釈したときには，新規

性，進歩性等を判断することができる。

（３） 明確性の要件

また，検討対象の PBP クレームを物同一説により

解釈したときに，検討対象の PBP クレームに係る発

明が明確性の要件を充足するためには，同一物化学物

質の化学物質の化学的構造式，特性が明らかでなけれ

ばならない。しかし，上述のように，明細書には同一

物の化学物質の化学的構造式および特性が記載されて

いないはずである。したがって，検討対象の PBP ク

レームを物同一説により解釈したときには，検討対象

の PBP クレームに係る発明が明確性の要件を充足し

ないことは明らかである。
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ちなみに，旧審査基準
(7)
において，「請求項が製造方

法によって生産物を特定しようとする表現を含む場

合」の「発明が不明確となる類型」として，「明細書及

び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても，

生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果，

発明が不明確となる場合」が挙げられている。

このように，特許性判断時において，検討対象の

PBPクレームを物同一説により解釈したときには，検

討対象の PBP クレームに係る発明は明確性の要件を

充足しないのであるから，検討対象の PBP クレーム

に係る発明について特許権が付与されることはない。

したがって，仮に，新規な化学物質についての発明

を奨励するために，侵害判断時には検討対象の PBP

クレームを物同一説により解釈すべきであるとして

も，特許性判断時にも検討対象の PBP クレームを物

同一説により解釈したときには，そもそも検討対象の

PBP クレームに係る発明について特許権が付与され

ることはないのであるから，かえって発明を奨励する

ことができないという，不合理な結果となる。

これに対して，特許性判断時において，検討対象の

PBP クレームを製法限定説により解釈したときには，

検討対象の PBP クレームの発明特定事項の製法が明

らかであれば，製法限定の化学物質の化学的構造式，

特性が明らかでないとしても，明確性の要件を充足す

る。

（４） 明確性の要件の緩和

ここで，新規な化学物質についての発明を奨励する

ためには，侵害判断時には検討対象の PBP クレーム

を物同一説により解釈すべきであるから，特許性判断

時にも検討対象の PBP クレームを物同一説により解

釈するとしても，検討対象の PBP クレームの発明特

定事項の製法が明らかであれば，同一物の化学物質の

化学的構造式，特性が明らかでないとしても，同一物

の化学物質は特定されており，検討対象の PBP ク

レームに係る発明は明確性の要件を充足するとするこ

とも，考えられないではない。

ちなみに，上述の最近の最高裁の裁判例において，

「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にそ

の物の製造方法を記載することを一切認めないとすべ

きではなく，上記のような事情がある場合には，当該

製造方法により製造された物と構造，特性等が同一で

ある物として特許発明の技術的範囲を確定しても，第

三者の利益を不当に害することがないというべきであ

る。

以上によれば，物の発明についての特許に係る特許

請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合

において，当該特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6

項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に

適合するといえるのは，出願時において当該物をその

構造又は特性により直接特定することが不可能である

か，又はおよそ実際的でないという事情が存在すると

きに限られると解するのが相当である。」と判示され

ている。

すなわち，この裁判例においては，「出願時において

当該物をその構造又は特性により直接特定することが

不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事

情」が存在するのであれば，「当該物」の構造，特性の

少なくとも一部が明らかでないにもかかわらず，PBP

クレームを物同一説により解釈したとしても，明確性

の要件を充足するとしている。

しかし，検討対象の PBP クレームの発明特定事項

の製法が明らかであれば，同一物の化学物質の化学的

構造式，特性が明らかでないとしても，検討対象の

PBP クレームに係る発明は明確性の要件を充足する

としたときには，実質的に，明確性の要件の判断にお

いては，検討対象の PBP クレームを製法限定説によ

り解釈するのと同等であって，検討対象の PBP ク

レームの発明特定事項の製法以外の製法によって製造

した同一物の化学物質にも，特許権の効力が及ぶの

に，同一物の化学物質がどのようなものであるのかが

明確でなくとも，特許権が付与されるという不合理な

結果となる。

また，明確性の要件の趣旨は，どのようなものが請

求項に係る発明についての発明の範囲に含まれるのか

を明確にすることにあることは明らかである。そし

て，同一物の化学物質の化学的構造式，特性が明らか

でないときには，どのような化学物質が検討対象の

PBP クレームに係る発明についての発明の範囲に含

まれるのかが明確ではない。このため，同一物の化学

物質の化学的構造式，特性が明らかでなくとも，明確

性の要件を充足するとしたときには，明確性の要件の

趣旨に反する結果となる。

したがって，特許性判断時に，検討対象の PBP ク

レームを物同一説により解釈し，しかも検討対象の

PBP クレームの発明特定事項の製法が明らかであれ

ば，同一物の化学物質の化学的構造式，特性が明らか
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でないとしても，検討対象の PBP クレームに係る発

明は明確性の要件を充足するとすることは，許容すべ

きではないと考える。

（５） 侵害判断時の解釈と特許性判断時の解釈

さらに，侵害判断時に，検討対象の PBPクレームを

製法限定説により解釈したときには，検討対象の PBP

クレームの発明特定事項の製法以外の製法によって製

造した同一物の化学物質には，特許権の効力は及ばな

い。そして，特許性判断時に，検討対象の PBPクレー

ムを物同一説により解釈したときには，検討対象の

PBP クレームの発明特定事項の製法以外の製法に

よって製造した同一物の化学物質が公知であるときに

は，特許権は付与されない。

このため，侵害判断時には，検討対象の PBPクレー

ムを製法限定説により解釈し，特許性判断時には，検

討対象の PBP クレームを物同一説により解釈したと

きには，検討対象の PBP クレームの発明特定事項の

製法以外の製法によって製造した同一物の化学物質に

は，特許権の効力は及ばないのに，そのような同一物

の化学物質が公知であるときには，特許権は付与され

ないという不合理な結果となる。

したがって，上述のように，侵害判断時においては，

検討対象の PBP クレームを製法限定説により解釈す

べきであるならば，特許性判断時においても，侵害判

断時と同様に，検討対象の PBP クレームを製法限定

説により解釈すべきである。

（６） 小括

以上の理由から，特許性判断時においても，侵害判

断時と同様に，検討対象の PBP クレームを物同一説

により解釈すべきではなく，製法限定説により解釈す

べきである。

６ まとめ

（１） 検討の結論

現在，検討対象の PBPクレームの解釈については，

物同一説が通説であると考える。

そして，確かに，検討対象の PBPクレームにより画

定される物は新規な化学物質であって，発明奨励のた

めには新規な化学物質の発明を厚く保護すべきであ

り，また出願時に製法記載の事情が存在するために，

発明特定事項の全部が製法に関する事項である PBP

クレームにより特許出願をせざるを得なかったのであ

るから，出願人が物自体を特定するために製法に関す

る発明特定事項を記載しているときには，検討対象の

PBP クレームを物同一説により解釈すべきであると

も考えられる。

しかし，出願時に製法記載の事情が存在するときに

は，明細書には同一物の化学物質の化学的構造式およ

び特性が記載されていないはずであるから，特許性判

断時に検討対象の PBP クレームを物同一説により解

釈したときには，検討対象の PBP クレームに係る発

明については特許権が付与されないという不合理な結

果となる。また，仮に検討対象の PBP クレームに係

る発明について特許権が付与されたときには，侵害判

断時に検討対象の PBP クレームを物同一説により解

釈すると，第三者に不利益を与える結果となる。した

がって，発明奨励のためには新規な化学物質の発明を

厚く保護すべきであったとしても，また出願時に製法

記載の事情が存在するために，発明特定事項の全部が

製法に関する事項である PBP クレームにより特許出

願をせざるを得なかったとしても，さらに出願人が物

自体を特定するために製法に関する発明特定事項を記

載しているとしても，通説に反して，侵害判断時およ

び特許性判断時において，検討対象の PBP クレーム

を製法限定説により解釈すべきであると考える。

（２） 物の発明についての基本的事項と考えられてい

る事項の否定

そして，検討対象の PBP クレームを製法限定説に

より解釈することと，上記の物の発明についての基本

的事項と考えられている事項とは，矛盾する。すなわ

ち，検討対象の PBP クレームを製法限定説により解

釈したときには，検討対象の PBP クレームに係る発

明についての発明の範囲には，検討対象の PBP ク

レームの発明特定事項の製法以外の製法で製造された

化学物質が含まれないにもかかわらず，「物の発明は

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」としたとき，また「物の発明に係る特許権の効

力が及ぶか否かは，構造，特性等が同一であるか否か

で判断すべきであり，製法が同一であるか否かによっ

て判断すべきではない」としたとき，さらに「物の発

明の新規性は，物が新規であるか否かによって判断す

べきであり，製法が新規であるか否かによって判断す

べきではない」としたときには，検討対象の PBP ク

レームに係る発明についての発明の範囲には，検討対

象の PBP クレームの発明特定事項の製法以外の製法

で製造された化学物質が含まれることとなってしまう。

新規な化学物質についての PBPクレームの解釈

パテント 2016 Vol. 69 No. 1− 82 −



したがって，検討対象の PBP クレームを製法限定

説により解釈すべきであることからするならば，上記

の物の発明についての基本的事項と考えられている事

項は否定される。

（３） 物同一説の根拠とすべき事項

さらに，上述のように，上記の物の発明についての

基本的事項と考えられている事項により物同一説を根

拠付けたときには，実質上，論証すべき事項と根拠と

なる事項とが同一であることとなるから，上記の物の

発明についての基本的事項と考えられている事項を物

同一説の根拠とすることはできない。

したがって，上記の物の発明についての基本的事項

と考えられている事項以外の根拠を挙げなければ，検

討対象の PBP クレームを物同一説により解釈すべき

であるとすることができないだけでなく，検討対象の

PBP クレーム以外の PBP クレームであっても物同一

説により解釈すべきであるとすることはできない。す

なわち，如何なる PBPクレームであっても，上記の物

の発明についての基本的事項と考えられている事項以

外の根拠を挙げなければ，物同一説により解釈すべき

であるとすることはできない。
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