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１．事案の概要
　製法で物を特定したクレームをプロダクト・バイ・プロセ

スクレーム(PBPクレーム)という。米国においては、
クレーム範囲はクレーム記載のプロセスに限定される

とする判決（限定説）と、限定されないとする判決（同

一性説）とが存在し、矛盾する見解となっていた。

　本事案では、大法廷(en banc)による審理が行われ、
CAFCは従前の最高裁判決等に基づき、PBPクレームは、
クレーム記載のプロセスに権利範囲が限定されると判

示した。

２．CAFCの論理
●製法により規定された新化学物質があるとする。発

明者は、この化学物質の構造や性質を明言せず、ある

いはできないでいる。そして、「Y製法による化合物
質X」という製法による物クレームを権利化したとする。
●クレーム解釈において、「Y製法による」という限定を含め
ないとすると、別のZ製法による化合物質Xを第三者が得た
場合には侵害に問われる。しかし、これらY製法とZ製法によ
る化合物質Xが同じものであるかどうかをどう判断すればよ
いのか。発明者は、一のプロセスしか開示しておらず、具体

的な構造や特性は開示していない。この場合、製法を比べ

る以外に分析のしようがない。開示したプロセスは侵害の判

断要素とせず、開示のない構造・特性により侵害を追及する

ことは妥当でない。

●さらに、「Z製法による化合物質X」が「Y製法によ
る化合物質X」よりも優れた方法で製造できる可能性
がある場合に、Zの実施を制限する根拠を見出せない。
３．日本におけるPBPクレームの解釈
　日本においては、特許庁における審査実務においては、ク

レーム記載のプロセスに限定されないとする同一性説が採ら

れている。裁判例においても、同一性説を採るものが多い。

４．考察
　上記CAFCの判決は、あくまで侵害事件におけるクレーム
解釈についてのものであり、米国特許庁での特許性判断や

特許後の裁判所における有効性判断におけるクレーム解釈

について言及したものではない。今のところ、MPEPは変更さ
れておらず、特許性は従前通り同一性説により「物」そのもの

に基づき判断されるようである。すなわち、審査においては広

く解釈され拒絶され易い一方、侵害訴訟においては狭く解

釈されてしまう。

　よって、可能な限り、物の発明は物で特定するのが無難で

ある。今後の裁判例の蓄積が待たれるが、「A層の上に成
長（grown）されたB層」などの規定の仕方は、日本では大丈
夫としても、米国では成長させて層形成した方法によるもの

に限定解釈されるおそれがあるのではないか。「provided」
や「disposed」などで規定した方が無難だ
と思われ、使用する文言に注意を払う必

要があろう。
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