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１ はじめに

平成 27 年 6 月 5 日，最高裁判所は，「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。」と判断した（以下，「本件最判」とい

う。）(1)。これは，「不可能又は実際的でない事情」と

いう極めて限定された条件を除き，プロダクト・バ

イ・プロセス・クレームの終焉を宣言するものであり，

関係者に大きな衝撃を与えた。

直後，特許庁は，PBPクレームに関する審査を中断

し，概要下記のとおり，審査基準の改訂等を精力的に

実施した。
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プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性
について

平成27年6月5日最判は，プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下，「PBPクレーム」ともいう。）

の定義が広範にすぎ，具体的な解釈において限定的に解釈されるべきと思われる。また，明確性要件を欠く

PBPクレームについては，「不可能・非実際的事情」により例外的に許容するべき事情があるとしても，「不可

能」の場合には，権利行使において，方法の発明と同一の技術的範囲しか認められないのであるから，敢えて

PBPクレームが許容される必要はないように考える。また，「非実際的事情」がある場合でも，物の構造又は

特性が特定できないならば，方法の発明と同一の技術的範囲となるし，仮に，出願後，物の構造又は特性が特

定できるようになったならば，非実際的事情の立証は容易でないと考える。今後の出願においては，安易に

PBPクレームに走ることなく，構造や特性を特定する努力を尽くすべきであり，非実際的な事情から，やむを

得ずPBPクレームで出願する場合も，出願後に研究・分析を継続し，物の構造を特定させるとともに，優先権

主張による出願や補正・訂正などで，明確性要件に適合させたクレームとするべきであると考える。

要 約



に関する当面の審査の取り扱い」を公表

別紙 1：「PBP クレームに該当する類型及

び該当しない類型」

別紙 2：「『不可能・非実際的事情』に該当す

る類型及び該当しない類型」

H27.10.1 「特許・実用新案審査基準」を改訂

H27.10.23 「審査便覧」を改訂（H27.11.1 より運用）

H27.11.25 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

に関する『不可能・非実際的事情』の参考

例」を公表

H28.1.27 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

に該当しない例の追加」

H28.3.30 「特許・実用新案審査ハンドブック」改訂

（H28.4.1 以降の審査に適用）

特許庁の迅速な対応の結果，短期間に，PBPクレー

ムによる出願の基準が策定され，既に PBP クレーム

として出願されたものを適正な形式の発明に移行させ

る準備が整い，審査例や審判例が蓄積されつつある。

また，多くの実務家が，改訂された審査基準等につい

て評釈や検討を行っている。

しかしながら，PBPクレームに関する議論には，例

えば，「『・・・製剤化される』との表現を，『・・・製

剤化された』とすれば，PBPクレームに該当しなくな

る」のかなどという日本語の表現を云々する形式的な

ものも多く，本件最判の指摘した PBP クレームの問

題点や法的構造に関する考察が必ずしも十分でないよ

うに思われる。

本件最判は，「特許請求の範囲にその物の製造方法

の記載がある」ものを PBPクレームと定義し，かかる

PBPクレームには，明確性要件を充足しない根本的な

問題点があることを指摘しているのであり，「経時的

な要素」の有無で構造が明確になる場合はともかく，

日本語の表現を問題としているものではないように思

われる。そこで，本稿では，蓄積されつつある実務を

踏まえながら，本件最判が示した PBP クレームの問

題点と今後の手続きについて考察してみたい。

２ プロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確

性要件

（１） 本件最判

本件最判は，プロダクト・バイ・プロセス・クレー

ムを，「特許が物の発明についてされている場合にお

いて，特許請求の範囲にその物の製造方法の記載があ

る（クレーム）」と定義し，「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。」

と判断した。

（２） 本件最判に関する疑問

しかしながら，その物の製造方法が記載されている

場合であっても，必ずしも物の構成が不明確であると

は限らない。例えば，「凹部を備えた孔に凸部を備え

たボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿

入し，前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定

部を有する機器」という例(2)では，当該製造方法で製

造される物の最終的な構造は，当業者に明確であり，

明確性要件が否定される理由はないように思われ

る(3)。また，「溶接された接合部」という例では，構造

を具体的に表現することは難しいものの，どのような

構造が「溶接された接合部」に該当するかは当業者に

理解容易であると思われ，明確性要件が否定される理

由はないように思われる。

本件最判は，PBP クレームの定義において，「特段

の事情がない限り」などの留保をすることなく，「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」と判断しているが，当該定義は，「明確性要件を欠

く PBPクレーム」としては明らかに広範にすぎ，明確

性を欠くと判断される PBP クレームの範囲は，限定

的に解釈されても良いのではないか考える(4)。

（３） 特許庁による類型分析

特許庁は，「その物の製造方法が記載されている場

合」に該当する類型を，下記のとおり分類する(5)。当

該分類では，製造に関して「経時的な要素」の記載が

あれば，「単に状態を示すもの」ではなく，「その物の

製造方法が記載されている場合」に該当するとする

が，経時的な要素がある場合でも物の構造や特性が明

確な場合はあるから，「経時的な要素」を判断指標にす

ることには疑問がある。
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特許庁の分類

類型（1− 1）：製造に関して，経時的な要素の記載

がある場合

類型（1− 2）：製造に関して，技術的な特徴や条件

が付された記載がある場合

類型（1− 3）：製造方法の発明を引用する場合

例えば，「樹脂組成物を硬化させた物」（経時的な要

素あり）と「樹脂組成物を硬化した物」(6)（経時的な要

素なし）のいずれも，「硬化」という製造方法が記載さ

れていることは否定できないように思われるし，経時

的な要素の有無で明確性の要件に違いがあるようにも

思われない。「樹脂組成物を硬化した物」との表現の

例の場合は，当業者に最終的な物の構造が理解できる

ものであるから，明確性要件が否定されるべきではな

いように思われる。

他方，経時的な要素を含まないとしても最終的な物

の構造が不明である場合には，明確性要件が否定され

るべきであると考える。例えば，「健康維持と旨さ及

び販売促進性に優れるジャム」の発明の審査(7)におい

て，「・・・煮熟させて生成される（ジャム）」とのク

レームを，「粉砕煮熟された着色副素材・・・（が配合

されてなるジャム）」とした補正について，PBP ク

レームであるとして拒絶理由を通知している。「煮熟」

の程度によりジャムの構造（水分量や成分の状態）は

異なるのであるから，当該クレームは，物の最終的な

構造が不明であると言わざるを得ない。よって，「経

時的な要素」があるかどうかに関わらず，このような

場合には明確性の要件が否定されるべきであり，当該

事件の審査結果は妥当であると考える。

（４） PBPクレームと副産物の問題

本件最判は，PBP クレームの技術的範囲について，

「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。」と判断し，いわゆる

「物同一説」の立場を明確にした。すなわち，例えば，

「製法 Aによる化合物」との PBP クレームの技術的

範囲は，製造された化合物が同一である場合には，「製

法Bによる化合物」にも及ぶとするのである。

しかしながら，現実には，ある製法で物を製造した

場合，主成分とともに副産物も製造されることも一般

的なのではないかと思われる。例えば，製法 Aで製

造される物が，主成分「α」と副産物「β」である場

合（下図(1)），「製法 Aによる物」との PBPクレーム

が特定する物は，「α」だけか，それとも「α+β」な

のかが問題となる。

この場合，主成分がαである以上，「製法 Aにより

製造された物」との発明の技術的範囲は，主成分αに

限定されると解釈する余地があるかもしれないが，化

学の分野で，微量な添加物（化合物）が，全体の特性

に影響を与えることは稀ではないから，主成分だけに

限定する理由がないように思われる。

仮に，PBP クレームを「製法 Aにより製造された

α」と記載した場合，そもそも主成分αの構造が判明

している場合，主成分αの構造に基づく物の特許を取

得すれば良いのであり，「製法 A」の限定を入れる必

要はないはずである。にもかかわらず，PBPクレーム

になっている以上，主成分αの構造が判明していない

か，主成分αとともに未知の要素（例えば，副産物β）

が加わることにより，新たな作用効果を奏するものと

して発明が成立しているはずであり，発明の範囲は不

明確と言わざるを得ない。

また，仮に，「製法 Aにより製造されたα」とした

場合には，明細書の詳細な説明と特許請求の範囲に記

載された発明との齟齬が生じる可能性も考えられる。

例えば，明細書の詳細な説明において，製造 Aで製造

された物全体の作用効果を確認しているに過ぎない場

合，詳細な説明（α＋β）とクレーム（α）の範囲は

食い違うこととなる。

よって，主成分「α」についてだけ，PBPクレーム

による特許を取得したい場合には，「製法 A」だけで

なく，主成分αのみを精製する手順を製造方法に付加

する必要がある。すなわち「製法 A及び精製方法 C

により製造される物」とする必要があると考える。

このように当該製法によって，多数の副産物ができ

るような場合には，PBPクレームの技術的範囲は不明

瞭であり，その点でも明確性の要件を充足しないよう

に思われる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について

パテント 2016 Vol. 69 No. 10− 40 −



（５）「製造方法＋既知の物質のクレーム」と技術

的範囲

本件最判における対象特許の特許請求の範囲の記載

（クレーム）は，下記のようなものであった。

「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，

を含んで成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。」

前記クレームのうち，「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」

という部分は，その構造が既に知られているものであ

る(8)。よって，前記 PBP クレームの製法によって製

造される物が「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」と同一で

あるとすれば，そもそも前記製造方法には，なんらの

技術的意義も有しないということになる。

本件最判と同日に言い渡された最高裁判決(9)（以

下，「本件別最判」ともいう。）は，発明の要旨につい

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，その特許発明の要旨は，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。」とする。

よって，PBPクレームで記載された物の最終的な構

造が既知の場合（本件最判の場合など），PBP クレー

ムは，製造方法の一例を示したに過ぎず，発明の要旨

認定に影響しないから，結局，PBPクレームで記載さ

れた物には，新規性がない（特許法 29条 1 項各号違

反）ことになる。

（６）明確性要件を欠くPBPクレームの限定的な解

釈に関する提言

筆者は，PBPクレームに関する本件最判の定義を尊

重したとしても，原則，PBPクレームは明確性要件に

違反するとの蓋然性が認められるだけで，PBPクレー

ムの具体的な記載から，当業者が製造される物の最終

的な構造や特性を理解できることを主張立証できた場

合には，当該クレームに関しては，明確性の要件は充

足されると判断されるべきであると考える。

３ 不可能・非実際的な事情により「明確性の要

件」は充足されるのか

（１） 本件最判の認定に対する疑問

本件最判は，「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。」とする。

この「不可能・非実際的事情」について，千葉勝美

裁判官は補足意見において，「ここでいう『不可能』と

は，出願時に当業者において，発明対象となる物を，

その構造又は特性（発明の新規性・進歩性の判断にお

いて他とは異なるものであることを示すものとして適

切で意味のある特性をいう。）を解析し特定すること

が，主に技術的な観点から不可能な場合をいい，『およ

そ実際的でない』とは，出願時に当業者において，ど

ちらかといえば技術的な観点というよりも，およそ特

定する作業を行うことが採算的に実際的でない時間や

費用が掛かり，そのような特定作業を要求すること

が，技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特

許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場

合などを想定している。特に，後者については，必ず

しも一義的でないため，実際上どのような場合がこれ

に当たるかは，結局，今後の裁判例の集積により方向

性が明確にされていくことになろう。」と述べられる。

確かに，「不可能または実際的でない事情」がある場

合，発明者に過度の負担を要求することになり，「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

ない」のではないかとの最高裁の問題意識には賛同する。
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しかし，「明確性要件」は，クレームと詳細な説明の

客観的な記載の問題であって，発明や発明者側の事情

として，「不可能・非実際的事情」があったとしても，

「『発明が明確であること』という要件に適合する」と

の結論には到達し得ないと考える。

明確性要件（特許法 36 条）が要求される趣旨につい

て，本件最判は，「特許制度は，発明を公開した者に独

占的な権利である特許権を付与することによって，特

許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者に

ついては特許に係る発明の内容を把握させることによ

り，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励

し，もって産業の発達に寄与することを目的とするも

のであるところ（特許法 1 条参照），同法 36 条 6 項 2

号が特許請求の範囲の記載において発明の明確性を要

求しているのは，この目的を踏まえたものであると解

することができる。」とする。すなわち，明確性要件

は，第三者に発明の内容を把握させるという点を満足

させているかという極めて形式的な要件である。それ

ゆえ，願書に添付した特許請求の範囲の記載は，これ

に基づいて，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

が認定されるという役割を有しているものである(10)。

本件最判が指摘するように「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。」の不都合が生

じることは否定しない。

しかしながら，かかる場合，「明確性の要件が満たさ

れなくても許される」とするならばともかく，かかる

事情があることで「『発明が明確であること』という要

件に適合する」という結論にはなりえないように思わ

れる(11)。さらに，仮に，本件最判が，「不可能または

実際的でない事情」がある場合に明確性要件を免除す

るという趣旨であるとしても，明確性要件を欠くまま

の特許権を世の中に放置することは，第三者に極めて

大きな不都合を生じされるものであり，許されるべき

ではないと考えるし，後述するとおり明確性要件を満

たさない PBP クレームを敢えて許容する実益はない

と思われる。

（２）「不可能」な場合

ア 「不可能」な場合の権利行使の範囲と明確性要件

を放棄する必要性

出願時に当業者において，発明対象となる物を，そ

の構造又は特性を解析し特定することが，主に技術的

な観点から不可能な場合，そもそも PBP クレームを

認める実益はあるのであろうか。

かかる事情においては，PBP クレームは，PBP ク

レームに記載された製法と同一の製法で製造された物

を対象とする場合以外，その権利行使は極めて困難で

あると思われる(12)。すなわち，被疑侵害者の製造・販

売している物品（以下，「被疑侵害物品」ともいう。）

が，PBPクレームで記載された物の最終的な構造と同

一であるかどうかの判断は，PBPクレームで記載され

た発明の構成と被疑侵害物品の構造を比較して判断さ

れるものであるから，物の最終的な構造を表現するこ

とが不可能な場合，権利行使することは現実的に不可

能ではないかと思われる。他方，被疑侵害物品が，

PBP クレームに記載された製法と同一の製法で製造

されている場合には，物の最終的な構造を比較するま

でもなく，被疑侵害物品は，PBPクレームで記載され

た「物」と同一の構成を有していると評価されるから，

このような場合には権利行使を認めても問題はないよ

うに思われる。

このように，発明された物の最終的な構造を表現す

ることが技術的に不可能な場合，当該 PBP クレーム

について権利行使ができるのは，PBPクレームで記載

された製法と同一の製法で製造された物の限度までで

あるから，製造方法の特許と異なるところはないので

あり，明確性要件を放棄してまで特許権者を優遇する

必要はないように思われる。

イ 物の最終的な構造及び特性が「多様に変化」する

場合

本件最判は，不可能・非実際的事情について，「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
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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。」と指摘する。

前記指摘は，解析することは技術的に不可能である

として，何らかの一定の「構造や特性」があることを

前提としているものと思われ，構造や特性が「多様に

変化する場合」を含むべきではないように考える。多

様に変化する PBP クレームを「不可能・非実際的事

情」の名のもとに許容すれば，発明の外縁の不明な特

許権が乱造されることになり，本件最判が指摘した明

確性要件を満たさない PBP クレームを排除するべき

であるとの趣旨を根底から失わせるように思われる。

この点，特許庁の参考例(13)によれば，「請求項に記

載された製造方法に種々の具体的態様によって，製造

される物の構造又は特性の具体的態様も多様に変化

し，かつ，それらを具体的態様を包括的に表現するこ

とができない」場合を，「不可能・非実際的事情」に該

当するとするが疑問がある。具体的な審査において

も，「・・・重量割合で混合し，この全体量に対して 45

乃至 55重量％割合で砂糖を添加のうえ煮熟させて生

成される，健康維持と旨さ及び販売促進性に優れる

ジャム」との出願(14)に対し，「補正等の示唆」におい

て，「不可能・非実際的事情についての意見書等による

主張・立証（例えば，「煮熱すると，重量割合が添加・

混合時とは変わってしまうため，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又はおよそ非実際

的である。」等。）」をすることが示唆された例がある。

しかしながら，かかる特性を有するジャムには，適切

な範囲の「煮詰める程度」があるはずであり，それす

ら特定しないのであれば，もはや発明として完成して

いるとは言い難いのではなかろうか。

ウ 特性が「人の主観に依拠する指標」である場合

また，特許庁の前掲の参考例には，「『嫌みのない自

然な香り』というのは，人間の主観に依拠する指標で

あるため，定量的に数値範囲等で表記することはでき

ません」などとする場合も「不可能・非実際的事情」

が認め得る例であるとされている(15)。しかしながら，

「嫌みのない自然な香り」の判断基準が明確でないな

らば，当該発明は不明確であると言わざるを得ず，人

の主観に依拠する指標であることは，これを不問にす

るだけの説得的な理由はないと考える。逆に判断基準

があるならば，当該判断基準で特性を特定すれば足る

のであるから，PBPクレームを認める理由もないよう

に思われる。

（３） 非実際的事情がある場合

本件最判は，「特許出願の性質上，迅速性を必要とす

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」とし，かかる場合（非実際的

な事情がある場合）には，「『発明が明確であること』

という要件に適合する」といえると判断する。

しかしながら，発明が明確であるかどうかは，特許

請求の範囲や発明の詳細な説明に接した当業者が，当

該物の構造や特性をそれ以外の物と区別できる程度に

理解できるという客観的な判断であるから，出願時や

発明者の事情が考慮されるとしても，明確性要件に適

合するかどうかの判断が変わるものではないと考える。

（４） 不可能・非実際的事情についての現状

不可能・非実際的事情については，審判段階で出願

人にどの程度の立証を求めるかは，本件最判の千葉勝

美裁判官の補足意見では「合理的な疑問がない限り，

これを認める運用となる可能性が大き」いと楽観的で

あるのに対し(16)，山本庸幸裁判官の意見では「限りな

く不可能と同義ではないかと考える」(17)とされる。

筆者は，本件最判の「不可能・非実際的事情」の要

件は，これにより明確性要件を満たしたとして特許査

定されるとしても，その立証が困難であることから，

出願人の多くは選択しないと考えていた。しかしなが

ら，近時の調査によれば，PBPクレームの拒絶理由に

対する出願人の対応において，「不可能・非実際的事

情」を主張した割合は，全体の 8％に達するとの報告

がある(18)。また，同報告では，出願人の「不可能・非

実際的事情」の主張に対し，特許庁は，これらを証す

る書類の提出など具体的な立証なく特許査定に至って

いるとする。仮に，当該特許が権利行使の段階に至れ

ば，被告から，明確性要件違反に基づく無効理由の主

張がなされると思われるが，その際に，特許権者とし

ては，「不可能・非実際的事情」をどのように主張立証

するのか強い関心がある。特に，被告製品が，PBPク

レームの製法と異なる製法で製造されている場合，被
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告製品の構造が主張立証できるならば，PBPクレーム

で記載された物の構造を記載するのが「不可能」とは

言えないし，経済的な事情から「非実際的事情」があ

ると主張しても，被告製品の構造が分析できている以

上，原告（特許権者）に PBPクレームで記載された物

の構成を記載する非実際的な事情があると立証するこ

とは，極めて困難ではないかと考える。

（５） PBP クレームと明確性要件の調整に関する

提言

本件最判が，PBPクレームを許容するべき根拠とす

る問題は，「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」ことであるが，かかる問題は，いずれも発明

後早期に出願しなければならないという点にあり，

「特許出願時点」の問題に過ぎない。

他方，出願時点でそのような事情があるとしても，

特許請求の範囲の記載が明確性要件を欠くまま権利行

使を許容するべき理由はないように考える。そして，

出願から権利行使までに十分な時間があることを鑑み

れば，権利行使の段階までに，出願人（特許権者）に

対し，物の構造や特性を特定することを要求しても，

過酷とは思われない。

すなわち，早急に特許出願をしなければ，世界的な

競争に打ち勝てないという事情を重視して，出願時点

では「明確性要件」は後退させ，先願の地位を確保さ

せ，新規性・進歩性の判断で不利益を被らない地位を

確保すれば，本件最判が指摘する問題は解消されると

考える。そして，権利行使の為には，物の具体的な構

成や特性を特定することを要求し，出願後の特許出願

人に対し，PBPクレームで記載された物の具体的な構

成の研究を促し，PBPクレームで記載された物の具体

的な構造や特性が判明した時点で，具体的な構造への

補正を許容するべきと考える。

なお，出願後，研究の結果，やはり具体的な構造で

表現することが「不可能」との結果になった場合には，

物を生産する方法の発明への補正をしないかぎり，原

則どおり明確性要件を欠くとして，権利行使は許され

ないとするべきと考える。このようにしないと，第三

者は，PBPクレームに係る発明の範囲を把握できない

ままとなり，不当に抑圧される可能性が否定できない

からである。

このように考えた場合，出願当初の明細書に物の具

体的な構造や特性が記載されておらず，新規事項の追

加になるとの批判が予想される。しかし，PBPクレー

ムで製法が記載されている以上，当該製法を再現すれ

ば，同じ構造の物が製造できるのであるとすれば，明

細書に具体的な構成が開示されていなかったとして

も，当業者に同一の物を再現可能な程度に開示してい

たと評価でき，再現した物の具体的な構成を追加した

としても，それは明細書に黙示的に記載されていた物

の構成を明示しただけであり，新しい技術事項を追加

したものではないから(19)，新規事項の追加に該当し

ないと考える。また，かかる考えの方がそもそも「不

可能・非現実的事情」があれば，明確性要件が満たさ

れると考えるよりも，特許法 36 条の規定に即してい

るのではないだろうか。

４ 補正・訂正

（１）「物」の発明から「方法」の発明へ補正に関す

る従前の考え方

知財高判平成 19年 9月 20 日(20)は，補正前に「…光

学ガラス基板上に所望の溝深さの回折格子溝を直接刻

線してなるホログラフィック・グレーティング」と記

載されていた請求項（補正前請求項 1）を，「…ホログ

ラフィック・グレーティング製作方法」とする補正を

却下したうえで不服査定に対する不服審判請求が成り

立たないとした審決の取消訴訟において，「発明のカ

テゴリーによって，法律効果が異なることは前記 1の

とおりであるから，発明のカテゴリーを『物の発明』

から『方法の発明』に変更することは，『物の発明』と

して請求していた権利とは異なる効果を有する別の権

利を請求することにほかならない。したがって，本件

補正は，特許請求の範囲を変更するものであり，特許

法 17 条の 2第 4 項各号のいずれにも該当しない」と

判断し，原告の請求を棄却した。

当該知財高判では，「プロダクト・バイ・プロセス・

クレームの形式で書かれていることは，発明のカテゴ
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リーが『物の発明』であることを意味し，たとえ製造

方法の記載が含まれていても『方法の発明』ではない

し，また，『物の発明』かつ『方法の発明』ということ

もできないから，補正前請求項 1 がプロダクト・バ

イ・プロセス・クレームの形式で書かれていることは，

上記の結論を左右するものではない。」と判断してい

る。

当該知財高判は，物の発明から方法の発明に補正す

ることが，異なる発明となるかどうかを判断している

ものの，補正前後の発明の具体的な課題や作用効果を

分析しているわけではなく，「物の発明」「方法の発明」

という抽象的な法的性質のみから判断されているよう

に感じられる。そのうえで，PBP クレーム（物の発

明）には「方法の発明」が包含されていないから，特

許請求の範囲の減縮に該当しないと判断したように思

われる。それゆえ，方法の発明への補正は，特許請求

の範囲を変更するものであり特許法 17 条の 2第 4 項

各号(21)のいずれにも該当せず，許されないことと判

断されたものと考える。

（２） 本件最判における千葉勝美裁判官の補足意見

本件最判は，前掲知財高判の判断については，何ら

言及していない。しかしながら，本件最判の千葉勝美

裁判官の補足意見には，「もっとも，この事態は，特許

出願の審査が緩く PBP クレームを認めてきたことに

起因するものであり，このことは出願人のみの責任と

もいえないところであって，これを避けるためには，

特許無効審判における訂正の請求（特許法 134 条の 2）

や訂正審判の請求（同法 126 条）等を活用することも

考えられ，それらが現実にどのように処理されるかは

今後に残された問題であろう。」とあり，「（PBP ク

レームの）物の発明」から「方法の発明」への訂正が，

許容される余地があることを指摘した。

（３） 方法の発明への補正

特許庁は，PBPクレームを「方法の発明」に補正す

ることは，「明瞭でない記載の釈明」に該当し許容され

る旨公表する(22)。本件最判が，PBP クレームが明確

性要件を欠くと判示する以上，当該解釈は妥当である

と考える。現実の審査実務でも，PBPクレームと判断

されたクレームを物を生産する方法の発明に補正する

ことで特許査定された例は多い。例えば，「ジカルボ

ニル化合物が pH6〜14 の範囲内の緩衝液に溶解され

る・・・トキソイド」とのクレームが明確性要件に違

反するとの拒絶理由通知が発送された後，「α−ジカ

ルボニル化合物が，pH6〜14 の範囲内の緩衝液に溶解

される，請求項 1〜3 のいずれかに記載の方法」と補正

して特許査定された事例(23)がある。

（４） 物の発明への補正

特許庁の審査ハンドブックには，「その物の製造方

法が記載されている場合」に該当する具体例の補正例

について，方法の発明への補正のみを公表している

が，PBPクレームを「物の発明」として補正・訂正す

ることも当然に許容されると考える。補正の事例で

は，「請求項 1〜5 のいずれか 1 項に記載の組成物で

コーティングされたフィルムコーティング錠剤」を

「請求項 1〜5 のいずれか 1項に記載の組成物からなる

コーティングフィルム層を有するフィルムコーティン

グ錠剤」とする補正により特許査定された事案(24)，

「単位投与形態で製剤化される，請求項 1〜15 のいず

れか一項に記載の錠剤」を「単位投与形態である，請

求項 1〜15 のいずれか一項に記載の錠剤」とする補正

により特許された事案(25)がある(26)。

（５） 訂正

訂正要件については，補正の要件と異なり「実質上

特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであって

はならない」（特許法 126 条 6 項）との条項があること

から，PBP クレームを「方法の発明」や「物の発明」

に訂正することが許されるかが別途問題となる。

この点，特許庁は「訂正審判・訂正請求 Q&A」にお

いて，「訂正審判におけるプロダクト・バイ・プロセ

ス・クレームの取扱いについては，法令に基づき，事

案に応じて審判合議体としての判断を審決の中で示し

ていきます。」とするが，平成 27 年 10 月 23 日の審査

便覧の改訂において，「請求項に係る発明のカテゴ

リーや対象の変更」を特許請求の範囲を変更するもの

としていたものを改訂し，変更する場合を「『方法の発

明』又は『物を生産する方法の発明』を『物の発明』

へカテゴリーを変更するもの」に限定した（審判便覧

16 版 38 − 03）。これにより，「物の発明」である

PBPクレームを「方法の発明」に訂正することが，特

許請求の範囲の変更に該当しないものとする途を開い

た。

さらに，「定着部材及び定着装置」の発明に関する訂
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正審判事件(27)では，訂正前請求項と訂正後の請求項

を詳細に比較し，「訂正前請求項 1 発明と訂正後請求

項 1発明の課題には，何ら変更はなく，訂正前請求項

1 発明と訂正後請求項 1 発明における課題解決手段

も，実質的な変更はない。したがって，訂正後請求項

1発明の技術的意義は，訂正前請求項 1発明の技術的

意義を実質上拡張し，又は変更するものではない。」と

判断し，特許法 126 条 6 項の規定に適合すると判断し

た。なお，PBPクレームを物の発明に訂正することに

ついても同様に認める審決がなされている例があ

る(28)。

訂正前の発明と訂正後の発明を具体的に比較し，課

題や課題解決手段を比較することで，明確かどうかを

判断する主張は，妥当であると考える。

５ プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利

行使

（１） 物同一説とPBPクレーム

本件最判は，PBP クレームの技術的範囲について，

「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。」と判断し，いわゆる

「物同一説」の立場を明確にした。すなわち，例えば，

「製法 Aによる化合物」との PBP クレームの技術的

範囲は，製造された化合物が同一である場合には，「製

法Bによる化合物」にも及ぶとするのである。

しかしながら，前述のとおり，現実には，ある製法

で物を製造した場合，主成分とともに副産物も製造さ

れるのではないかと思われる。例えば，製法 Aで製

造される物が，主成分「α」と副産物「β」であり（下

図(1)），製法 Bで製造される物が，主成分「α」と副

産物「γ」である場合（下図(2)），「製法 Aで製造され

た物」という PBP クレームの技術的範囲は，「製法 B

で製造される物」（α＋γ）にも及ぶのであろうか。

前述のとおり，「製法 A で製造された物」という

PBP クレームの技術的範囲は，上記の例では「α＋

β」と判断するべきであり，「製法Bで製造された物」

である「α＋γ」は，その技術的範囲に属さないと判

断せざるを得ないと思われる。仮に，主成分αの構造

や特性が不明確であるものの主成分のみについて権利

を取得したい場合には，「製法 Aで製造された物」と

いう特定だけでなく，主成分のみを精製する手順を製

造方法に付加し，「製法 A及び精製方法 Cにより製造

される物」と特定するべきであると考える。

（２） 物の最終的な構造を表現することが「不可

能」な場合

PBP クレームで記載された物の最終的な構造を表

現することが不可能な場合には，そもそも，権利行使

をすることが極めて困難であると思われる。すなわ

ち，被疑侵害物品が，PBPクレームで記載された物の

最終的な構造と同一であるかどうかの判断は，PBPク

レームで記載された発明の構成と被疑侵害物品の構造

を比較して判断されるものであるから，物の最終的な

構造を表現することが不可能な場合，権利行使するこ

とは現実的に不可能であろう。もっとも，被疑侵害物

品が，PBPクレームと同一の製法で製造されている場

合には，物の最終的な構造を比較するまでもなく，

PBP クレームで記載された発明のすべての構成を充

足すると評価されるから，このような場合には，権利

行使を認めても問題はないように思われる。

よって，「不可能」な場合の PBP クレームは，権利

行使の場面において，方法の発明と異ならないように

思われる。

（３） 物の最終的な構造を記載することに「非実際

的事情」がある場合

物の最終的な構造を記載することに非実際的な事情

がある場合，特許権者が権利行使をする時点において

も，PBPクレームに記載された製法で製造された物の

構造が明らかになっていない場合，当該 PBP クレー

ムで記載された物と，被疑侵害物件との対比は不可能

である。よって，この場合，PBPクレームに記載され

た製法以外の製法で製造された物に対しても権利行使

をすることは不可能であると考える。

他方，権利行使の段階で，PBPクレームで記載され

た物の構造や特性が判明している場合，出願当時に構

造や特性を特定することが困難な非実際的な事情があ
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ることを立証することは困難ではないだろうか。この

場合，権利行使においては，物の構造や特性を具体的

にする補正や訂正を検討する必要があるように思われる。

（４） PBPクレームと均等論

クレームに記載された製法と被疑侵害物品の製法が

僅かに異なる場合，物を製造する方法の発明とした場

合と比較して，不可能・非実際的事情により許容され

た PBP クレームの方が，均等論において有利になる

のであろうか。

物を製造する発明の場合，発明の作用効果は，物の

製造に関する歩留まりの向上や経済性の向上などとな

りやすく，製造された物の特性を作用効果とすること

は一般的に困難なように思われる。仮に，製造された

物の特性を作用効果とする場合にも，特定の製法によ

ることが当該作用効果を実現する構成(29)となり，発

明の本質的部分と評価される可能性が高いように思わ

れる。よって，製法が異なる場合，当該相違点は，本

質的な部分であるとして均等の第一要件が否定され均

等論が認められ難いように思われる。

これに対し，PBPクレームの場合，製造方法に拘泥

されず最終的に製造された物（物同一説）が発明の本

質的な部分となる結果，製法が僅かに異なる場合は問

題とならない。しかしながら，PBPクレームに記載さ

れた物の構造や特性が技術的に特定不可能であれば，

製造方法が異なる物の構造が同一であることや相違点

を具体的に特定することができないこととなる。よっ

て，均等論を主張できる余地がないように思われる。

また，PBPクレームに記載された物の構造や特性を

特定することに非実際的な事情がある場合には，その

後，物の構造が判明したとしても，発明の課題解決の

ための技術手段としての「構造部分」を特定するのは

困難であると思われる。少なくとも，明細書において

作用効果を奏する構造は記載されていない以上，やは

り均等の第一要件を主張立証することは困難であるよ

うに思われる。

以上から，PBPクレームで記載された場合も，均等

論の適用においては，大きな差異は生じないように思

われる。むしろ，本質的部分が明確である点で，方法

の発明の方が，均等論を主張できる余地は広いのかも

しれない。

６ 今後の出願業務についての提言 〜まとめに

代えて〜

これまで述べてきたとおり，最高裁が PBP クレー

ムを否定するのは，PBPクレームのおいては，最終的

な物の具体的な構造や特性が，第三者に明確でないた

めであり，そこに経時的な要素があるかどうかなどと

いった形式的な問題を云々している訳ではないように

思われる。

また，最高裁は，不可能・非実際的事情がある場合

には，PBPクレームの明確性要件を不問に付すると言

及しているが，特許法 36 条が改正されたわけではな

く，また，そもそも不可能な場合に，PBPクレームで

記載された方法以外の製造方法で製造された物が，

PBP クレームで記載された物と同一であることの立

証は不可能と思われるし，非実際的事情についても，

第三者の不測の損害を鑑みれば，今後の実務において

は，明確性要件を不問にするような極めて特別な事情

がある場合しか認められないのではないかと思われ

る。

よって，出願業務においては最終的な物の構造及び

特性を明確にする最大限の努力を払うべきであると考

える。これが不可能な場合には，物のクレームとして

の PBP クレームは権利行使が極めて困難であるので

あるから，物の製造方法の発明として権利化すること

が妥当であると思われる。また，「非実際的」な場合に

は，PBPクレームとして許容されても権利行使におい

て困難が予想されるから，取り敢えず，PBPクレーム

で出願した後，研究や分析を継続し，構造や特性を確

定した上で，前記出願を基礎出願とする優先権主張を

利用した出願を検討するべきであると考える。

さらに，最高裁は，PBPクレームが明確性要件を満

たさないことを議論の前提にするが，最判の PBP ク

レームの定義はあまりに広範であり，今後，明確性要

件を充足する「その物の製造方法が記載された表現」

が許容される可能性があるように思われる。この点，

特許庁が「経時的な要素」を含まない製造方法の表現

であっても，物の構造又は特性を特定する用語として

概念が定着しているもの（溶接・ろう付け・研削）を

利用する場合には，最判における「その物の製造方法

が記載されている場合」に該当しないとするのは，最

判の PBP クレームの定義を限定的に解釈する試みと

も評価できる。
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PBP クレームに有益な部分があることは否定でき

ないのであるから，実務者としては，PBPクレームを

利用しながらも明確性要件を充足させるような試みに

取り組むべきであろう。
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(27)訂正 2016-390005「定着部材及び装置」

(28)例えば，訂正 2015-390089「窒化物半導体素子」など

(29)知財高判平成 19年 3月 27 日〔乾燥機事件〕では，本質的

部分を「発明特有の課題解決のための技術手段を基礎づける

技術的思想の中核をなす特徴的部分とする」

(原稿受領 2016. 6. 14)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性について
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