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☆プロダクト・バイ・プロセス・クレームに
　関する近時の知財高裁の判決（上） ……… ⑴

１　はじめに
　いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム

（以下「ＰＢＰクレーム」という。）に関しては、平
成27年６月５日に最高裁判所から判決１が出されて
いる（以下「ＰＢＰ最高裁判決」という。）。ＰＢＰ
最高裁判決は、「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」すなわちＰＢＰクレーム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ま
たは特性等が同一である物として確定されること

（いわゆる物同一説）を明らかにした。それにより、
発明の要旨認定の場面においては同一の物について
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二重に特許が付与されるおそれが低下し、特許発明
の技術的範囲の確定においては物として同一であれ
ば権利が及び特許権者の保護に厚くなる。
　もっともＰＢＰ最高裁判決は、ＰＢＰクレームが
許容されるのは「不可能・非実際的事情」が存在す
るときに限られ、係る事情がないときは明確性要件

（特許法36条６項２号）に適合しないとして扱われる
ことを明らかにした。ＰＢＰクレームについては例
外的にこれを認めるという方針の表れである。ＰＢ
Ｐクレームは、物の構造や特性を、製造方法の記載
によって間接的に表現するものであり、使われ方に
よっては不明確さがある。また、物の構造や特性に
よって発明を特定するよりも、結果的には権利が及
ぶ範囲が広くなる可能性もあり、第三者の予測を超
えることもある。

２　ＰＢＰ最高裁判決の射程
　ＰＢＰクレームについては例外的にこれを認める
という最高裁判所の方向性はよいとしても、その判
決が適用される範囲をめぐっては不都合性が指摘さ
れている。ＰＢＰ最高裁判決は、ＰＢＰクレームを

「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」と定義し
た。この定義からすれば、クレームに製造方法を記
載すれば、直ちに明確性要件に違反するような広い
ものにみえる。これにより従来、問題とされてこな
かった記載までがＰＢＰクレームとして扱われる可
能性が生じており２、製造方法の記載が一切使えな
いかのような印象を与えている。
　ＰＢＰ最高裁判決は、ＰＢＰクレームが原則とし
て明確性要件に違反する理由として、「一般的には、
当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特
性を表しているのか・・・が不明であり、特許請求
の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容
を明確に理解することができず、権利者がどの範囲
において独占権を有するのかについて予測可能性を
奪うことになり、適当ではない」と述べている（以
下「ＰＢＰ最判の理由付け」という。）。しかしながら、
上記のＰＢＰクレームの定義には、第三者の予測可
能性を奪わないようなクレームの記載も含まれるも
のとなっている。
　例えば平成27年７月６日付け「プロダクト・バ

イ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱
いについて」の類型（１－１）に記載されていたボ
ルト・ナットの例が含まれることについては多くの
疑問が呈されている。

具体例：
「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。」
補正例：

「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記
凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されて
おり、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。」

　このように、ＰＢＰ最高裁判決を広く適用すると
生じる不都合を避けるため、ＰＢＰ最判で示された
理由付けから、同判決の射程を制限する見解がみら
れた。例えば岡田吉美教授は「判決の前記部分（筆
者注：ＰＢＰ最判の理由付け部分のこと）を参酌す
ると、多義的に解釈可能であることが問題となって
いるのであるから、製法的な記載であって広義には
製造方法の記載と捉え得る場合であっても、状態・
配置関係等を規定していることが明らかで、一義的
に明確に理解できる製法的な記載は、本判決が言う
ところの製造方法には該当しないというべきであろ
う。そもそも発明が一義的に明確である場合には、
それ以上の制限は課すことはできないはずである」
と指摘している３。
　このような指摘を受けて、特許庁は、平成28年３
月30日付けで行なった特許・実用新案審査ハンド
ブックの改訂において、次の記載（下線を付した部
分）を追加し、これに該当する場合には、明確性要
件違反として扱わないこととしている４。

１．基本的な考え方
（１）　審査官は、物の発明についての請求項の

少なくとも一部に「その物の製造方法が記載
されている場合」に該当するか否かを、明細
書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、そ
の発明の属する技術分野における出願時の技


