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「プラバスタチンナトリウム」事件 

 

H27.6.5判決 最高裁 平成 24年（受）第 1204号 

特許権侵害差止請求事件：破棄差戻 

 

プロダクト・バイ・プロセスクレームの技術的範囲確定の判断に関する裁判例 

裁判例 

担当弁理士：山下 篤  

 

 

 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断した事例。 

概要 

［特許請求の範囲］ 

【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。 

 

［争点］ 

 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の記載がある場合における特

許発明の技術的範囲の確定の在り方。 

 

［裁判所の判断］（筆者にて適宜抜粋） 

４ ・・・（略）・・・ 

（１） 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（最高裁昭和６

２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。 

（２） ところで、・・・（略）・・・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、その

製造方法が記載されていると、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、又は物の発明であってもその

特許発明の技術的範囲を当該製造方法により製造

された物に限定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。 

 他方、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。そうすると、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。 

５ 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。 

 以上と異なり、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が記載されて
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いる場合において、そのような特許請求の範囲の

記載を一般的に許容しつつ、その特許発明の技術

的範囲は、原則として、特許請求の範囲に記載さ

れた製造方法により製造された物に限定して確定

されるべきものとした原審の判断には、判決に影

響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論

旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そし

て、本判決の示すところに従い、本件発明の技術

的範囲を確定し、更に本件特許請求の範囲の記載

が上記４（２）の事情が存在するものとして「発

明が明確であること」という要件に適合し認めら

れるものであるか否か等について審理を尽くさせ

るため、本件を原審に差し戻すこととする。 

 

［検討］ 

 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）に関する過去の最高

裁の判例として、判決文に記載の、最高裁平成９

年（行ツ）第１２０号及び第１２１号、最高裁平

成１０年（オ）第１５７９号（「衿腰に切替えのあ

る衿」事件）がある。 

 これらは、何れも「物同一説」を採用したもの

であり、本判決もこれらの判断を踏まえたものと

なった。 

 そして、本判決においては、「特許発明の技術的

範囲」を「物同一説」で判断し、さらに、同日判

決の最高裁平成２４年（受）第２６５８号におい

ては、「発明の要旨」も同様に「物同一説」で判断

した。 

 

 また、本判決には、多数意見を補足する千葉勝

美裁判長の補足意見、および山本庸幸裁判官の意

見が含まれている。平成１６年特許法改正により

創設された１０４条の３により、同条に係る無効

の抗弁の成否（新規性および進歩性の有無）を判

断する発明の要旨認定の場面と、侵害訴訟におけ

る請求原因として特許発明の技術的範囲を確定す

る場面とが同一の訴訟手続きにおいて審理される

ことを考慮し、両場面におけるＰＢＰクレームの

解釈、処理の基本的枠組みを統一すべきとの考え

から、審査段階だけでなく侵害訴訟の段階でも物

同一説とすべきとの結論に至ったことが、千葉勝

美裁判長の補足意見から伺える。一方、ＰＢＰク

レームにおける特定が、「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

該当しない場合、知財高裁の大合議判決では、特

許発明の技術的範囲の確定の場面で「不真正ＰＢ

Ｐクレーム」として製法限定説を採用したのに対

し、最高裁判所の多数意見では、これを明確性要

件違反とし、出願人が反論・立証できない場合は

拒絶査定とするとしている。多数意見では、この

考え方により、ＰＢＰクレームが認められる事情

を本来の趣旨を踏まえて厳格にとらえ、それに当

たらず拒絶されるおそれがある場合には、物を生

産する方法の特許として出願させる実務を定着さ

せる方向の後押しとなる解釈を示す意図を有して

いるが、今後、多数意見の意図に沿うように実務

が定着しないのではないかと思われる。むしろ、

山本庸幸裁判官の意見にもあるとおり、ＰＢＰク

レームにおける特定が、「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」の

み明確性要件を満たすとすると、殆どのＰＢＰク

レームが認められる余地がなくなるとも思われ、

審査実務が却って混乱する可能性も否定できない。 

 

≪実務上の指針≫ 

 平成２７年７月上旬以降に改訂される審査基準の

内容が明らかにならない現時点では対策の検討が困

難であるのが実情である（特許庁は、現在、審査基

準の改訂について検討を開始しており、平成２７年

７月上旬を目処に、審査・審判における取扱いの検

討結果を知らせる予定である）。しかしながら、出

願審査においてＰＢＰクレームを認めるべき事情が

あるか否かを厳格に検討すべき、つまり特許請求の

範囲の明確性要件を厳格に検討すべき、との判断が

最高裁により示された以上、ＰＢＰクレームを特許

請求の範囲に記載する場合は、製造方法に係る請求

項を併せて記載することが必要になると思われる。

そして、出願後に想定される「不可能・非実際的事

情」の立証を要求する拒絶理由（つまり、特許法３

６条６項２号違反（明確性要件違反）との拒絶理

由）に対応するための証拠作成を、出願後、早い段

階から検討すべきと思われる。また、出願後検討を

行い、ＰＢＰクレームを物性や構造などにより直接

的に特定可能となれば、国内優先権主張制度を活用

して、製法限定を削除し、物性や構造などを記載し

た物クレームに係る請求項を追加することも考えら

れる。ただし、ＰＢＰクレームが物性や構造などに

より直接的に特定可能となった段階で、ＰＢＰクレ

ームに必要な「不可能・非実際的事情」が無くなる

ことになり、ＰＢＰクレームは不明確と判断される

蓋然性が高まる点、注意が必要と思われる。 

 なお、「非実際的事情」については、千葉勝美裁

判長自身も今後の裁判例の集積が必要と言及してお

り、差戻後の知財高裁の判決も含めて、今後の裁判

例を継続して検討する必要があると思われる。 

以上 


