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　抄　録　韓国の特許実務において，最近までプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関す
る統一された判断基準がなかった。しかし，今年初めに大法院は，2015.１.22.言渡2011フ927全員合議
体判決，及び2015.２.12.言渡2013フ1726判決を通じてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許
性判断及び侵害判断において，製造方法が記載された物の発明の技術的構成や権利範囲は，当該製造
方法に限定して把握するのでなく，製造方法の記載を含め，特許請求範囲の全ての記載によって特定
される構造や性質を持つ物として把握して判断しなければならないと判示し，プロダクト・バイ・プ
ロセス・クレームの解釈に関する判断基準を明確にした。本稿では上記２つの大法院判決について紹
介する。

大法院，2015年１月22日言渡　2011フ927全員合議体判決
大法院，2015年２月12日言渡　2013フ1726判決
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1 ．	はじめに

物の発明の請求項に製造方法が記載されてい
る，いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・ク
レーム（以下，簡単に「PBPクレーム」という）
は，長い間にわたって複雑な実務上の論議を引
き起こしてきた。主に論議の対象になったのは，
PBPクレームが適法な特許請求の範囲の記載と
して許容されるかどうか，特許性の判断及び侵
害判断において，請求項に記載された製造方法

5． 実務上の留意点
　5．1 出願時のクレームの作成において
　5．2 出願時の明細書の作成において
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　5．4 第三者の実施において
6． おわりに
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が発明を限定する要素として考慮されるべきか
どうかである。
このうち，PBPクレームが，適法な特許請求

の範囲の記載として許容されるかどうかについ
ては，2007年の特許法の改正により，特許請求
の範囲の記載要件のうち「発明の構成になくて
はならない事項だけで記載されること」という
要件を規定していた旧特許法第42条第４項第３
号を削除し，「特許請求の範囲を記載する時は
保護を受けようとする事項を明確にすることが
できるように発明を特定するのに必要であると
認められる構造・方法・機能・物質またはこれ
らの結合関係などを記載しなければならない」
と規定した第42条第６項を新設することによっ
て，物の発明の請求項に製造方法を記載するこ
とも，そのような記載によって発明が明確に特
定される限り，一般に許容されるようになった
と言える。
一方，特許性の判断及び侵害判断において，
PBPクレームに記載された製造方法が，発明を
限定する要素として考慮されるべきかどうかに
ついては，発明の技術的構成や権利範囲は，製
造方法により限定されず，「物」自体を基準に
判断すればよいという，いわゆる「物同一説」
の立場と，製造方法が発明を限定するものと見
て「物」だけでなく，請求項に記載された「製
造方法」まで共に考慮して判断しなければなら
ないという，いわゆる「限定説」の立場が長い
間にわたって対立してきた。
これについて，韓国では，これまで統一的な
判断基準がなかったが，今年初めに，大法院は，
2015.１.22.言渡2011フ927の全員合議体判決（以
下，「大法院927判決」という）を通じて「製造
方法が記載された物の発明の特許要件を判断す
るにおいて，その技術的構成を製造方法自体に
限定して把握するのでなく，製造方法の記載を
含めて特許請求の範囲の全ての記載によって特
定される構造や性質などを有する物として把握

し，出願前に公知となった先行技術と比較して
新規性，進歩性などがあるかどうかを詳察しな
ければならない」と判示し，特許性の判断にお
いて「物同一説」の立場を取るという点を明確
にした。その後，2015.２.12.言渡2013フ1726の
判決（以下，「大法院1726判決」という）を通
じて「製造方法が記載された物の発明に関する
上記のような特許請求の範囲の解釈方法は，特
許侵害訴訟や権利範囲確認審判１）など，特許侵
害の段階で，その特許発明の権利範囲に属する
かどうかを判断するにおいても同様に適用され
なければならない」と判示し，侵害判断におい
ても「物同一説」の立場を取るという点を明確
にした。
この大法院927，1726両判決は，これまで論
議が続いてきたPBPクレームの解釈論を一挙に
整理した点で意義が大きいと言える。
本稿においては，大法院927，1726両判決に
ついて概観した後，その意義及び実務上の留意
点について考察する。

2 ．	大法院927判決

2．1　事件の経緯

本件は，発明の名称が「ポリビニルアルコー
ル系重合体フィルム及び偏光フィルム」である
特許第696918号において，PBPクレームの形で
記載されている請求項９の進歩性判断が問題と
なった登録無効事件である。
本件特許の請求項６に記載された発明（以下，

「第６項の発明」という）は，「偏光フィルムの
製造方法」に関するものであり，請求項９に記
載された発明（以下，「第９項の発明」という）
は，第６項の発明の製造方法によって製造され
る「偏光フィルム」に関するものである。
本件の争点は，偏光フィルムの製造方法に関

する第６項の発明が各比較対象発明によって進
歩性が否定されないという理由だけで，第９項の
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発明の偏光フィルム自体が各比較対象発明に照
らして進歩性を備えているかどうかを判断するこ
となく，直ちに第９項の発明の進歩性も否定され
ないと判断することができるかどうかである。
これについて，原審２）は肯定的に判断したが，

大法院は全員合議体の判決を通じ，原審判決を
覆して，製造方法に関する第６項の発明の進歩
性が否定されないという理由だけで，直ちにそ
の製造方法によって製造された物の発明である
第９項の発明の進歩性が否定されないと判断す
ることはできないという趣旨で判断した。
以下では，本件特許，原審判決，及び大法院
判決の内容について詳察する。

2．2　本件特許

本件特許の請求項６及び請求項９の記載は次
の通りである。
【請求項６】
酢酸ナトリウムの含有量が，ポリビニルアル
コール系重合体に対して0.5重量％以下であり，
１以上100未満の重量浴比の30～90℃の温水で
洗浄して得られるチップ状態のポリビニルアル
コール系重合体を原料として用いて膜製造する
ことを特徴とする，10cmの正方形であり，厚
さが30～90μmであるポリビニルアルコール系
重合体フィルムを50℃の1ℓの水中で４時間放
置した時のポリビニルアルコール系重合体の溶
出量が10～60ppmであるポリビニルアルコール
系重合体フィルムであって，酢酸ナトリウムの
含有量がポリビニルアルコール系重合体に対し
て0.5重量％以下であるポリビニルアルコール
系重合体フィルムを４～８倍の延伸倍率で一軸
延伸する工程，染色する工程及び固定処理する
工程を含む偏光フィルムの製造方法。
【請求項９】
一軸延伸に用いられるポリビニルアルコール
系重合体フィルムが，１以上100未満の重量浴
比の30～90℃の温水で洗浄して得られるチップ

状態のポリビニルアルコール系重合体を含有
し，膜製造原料の酢酸ナトリウムの含有量がポ
リビニルアルコール系重合体に対して0.5重量
％以下である膜製造原料を用いて膜製造され
る，10cmの正方形であり，厚さが30～90μm
であるポリビニルアルコール系重合体フィルム
を50℃の1ℓの水中で４時間放置した時のポリ
ビニルアルコール系重合体の溶出量が10～
60ppmであるポリビニルアルコール系重合体フ
ィルムを，４～８倍の延伸倍率で一軸延伸する
工程，染色する工程及び固定処理する工程を含
む工程から製造される偏光フィルム。
以上のように，請求項６は「偏光フィルムの

製造方法」に関するものであり，請求項９は，
請求項６に記載された発明の構成をそのまま含
む「偏光フィルム」に関するものである。

2．3　原審判決

本件の原審判決である特許法院2011.４.８.言
渡2008ホ6239判決の概要は次の通りである。
イ．本件特許の第６項の発明は，「偏光フィ
ルムの製造方法」に関する発明であるが，比較
対象発明１～５と比べて，目的の特異性，構成
の困難性及び効果の顕著性が認められるため，
各比較対象発明によってその進歩性が否定され
ない。
ロ．本件特許の第９項の発明は，第６項の発
明の構成をそのまま含むことを特徴とする「偏
光フィルム」に関する発明であるが，第６項の
発明が，各比較対象発明によって進歩性が否定
されない以上，これと同一の技術的特徴をその
まま有している第９項の発明も各比較対象発明
によって進歩性が否定されないと言える。

2．4　大法院の判決

このような原審判決について，大法院は次の
ような趣旨の判決を下した（下記は，大法院判
決の一部を抜粋要約したものである）。
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イ．特許請求の範囲が全体的に物として記載
されていながら，その製造方法の記載を含んで
いる発明（以下，「製造方法が記載された物の
発明」という）の場合，製造方法が記載されて
いるとしても，発明の対象はその製造方法では
なく，最終的に得られる物自体なので，発明の
類型のうち「物の発明」に該当する。
ロ．物の発明の請求項に記載された製造方法
は，最終生産物である物の構造や性質などを特
定する１つの手段としてその意味を有するだけ
なので，製造方法が記載された物の発明の特許
要件を判断するにおいて，その技術的構成を製
造方法そのものに限定して把握するのではな
く，製造方法の記載を含めて特許請求の範囲の
全ての記載によって特定される構造や性質など
を有する物と把握して出願前に公知となった先
行技術と比較して新規性，進歩性などがあるか
どうかを詳察しなければならない。
ハ．一方，生命工学分野や高分子，混合物，
金属などの化学分野などにおける物の発明の中
には，ある製造方法によって得られた物を構造
や性質などで直接的に特定することが不可能ま
たは困難であり，製造方法によってのみ物を特
定せざるを得ない事情があり得るが，このよう
な事情によって製造方法が記載された物の発明
であるとしても，その本質が「物の発明」とい
う点と，特許請求の範囲に記載された製造方法
が物の構造や性質などを特定する手段に過ぎな
いという点は同様であるので，このような発明
と，そのような事情はないが製造方法が記載さ
れた物の発明とを区分し，その記載された製造
方法の意味を異なって解釈するものではない。
これに背馳される従来の大法院の判例３）は全て
廃棄する。
ニ．前記の法理に照らしてみると，製造方法
が記載された物の発明に該当する第９項の発明
については，製造方法の記載を含む特許請求の
範囲の全ての記載によって特定される構造や性

質を有する物の発明だけを各比較対象発明と対
比して進歩性の有無を判断しなければならない
にもかかわらず，原審はそのように判断せず，
製造方法に関する第６項の発明の進歩性が否定
されないという理由だけで，直ちにその製造方
法により製造された物の発明である第９項の発
明の進歩性も否定されないと判断したので，こ
のような原審判決には，製造方法が記載された
物の発明の進歩性の判断に関する法理を誤解
し，判決に影響を及ぼした違法がある。
以上のように，大法院は，今回の判決を通じ

てPBPクレームの特許性判断の時の発明の要旨
認定において「物同一説」の立場を取るという
点を明確にすると共に，製造方法によって物を
特定せざるを得ない特別な事情がある発明と，
そのような事情はないが製造方法が記載された
発明とを区分して，製造方法の意味を異なって
解釈するものではないという立場を明確にした。

3 ．	大法院1726判決

3．1　事件の経緯

本件は，被上告人が実施準備中であった確認
対象発明４）が「胃腸疾患治療剤用ヨモギの抽出
物」を発明の名称とする特許第181751号の請求
項７の権利範囲に属するかどうかが問題となっ
た権利範囲確認事件である。
本件特許の請求項６に記載された発明（以下，

「第６項の発明」という）は，「ジャセオシジン
の製造方法」に関するものであり，請求項７に
記載された発明（以下，「第７項の発明」という）
は，第６項の発明の製造方法によって製造され
たジャセオシジンを有効成分とする胃腸疾患治
療剤用「薬学的組成物」に関する発明である。
一方，確認対象発明は，第６項の発明とは異な
る方法によって製造されるジャセオシジン及び
その他の有効成分を含む薬剤学的組成物に関す
るものである。
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本件の争点は，確認対象発明におけるジャセ
オシジンの製造方法が，第６項の発明のジャセ
オシジンの製造方法と相違するという理由だけ
で，直ちに確認対象発明の薬剤学的組成物が第
７項の発明の権利範囲にも属さないと判断する
ことができるかどうかである。
これについて，原審５）は肯定的に判断したが，
大法院は，原審判決を覆し，第７項の発明の権
利範囲を第６項の発明の製造方法によって製造
されたジャセオシジンの範囲内に限定して解釈
するのでなく，ジャセオシジンという物自体を
基準に解釈しなければならないという趣旨で判
断した。
以下では，本件特許と確認対象発明，原審判
決，及び大法院判決の内容について詳察する。

3．2　本件特許及び確認対象発明

本件特許の請求項６及び請求項７の記載は次
の通りである。
【請求項６】
ヨモギの葉をメタノールまたはエタノールで抽
出してヨモギの抽出物を得，このヨモギの抽出
物を脱脂し，クロロホルムで溶出させて小分画
物を得，これを再度シリカゲルカラムに充填して
溶出させることを特徴とするジャセオシジン
（5,7,4「 - thiohydroxy -6,3’-dimetoxy flavone）
の製造方法。
【請求項７】
第６項のジャセオシジンを有効成分とし，こ
れに薬剤学的に許容される物質が添加された胃
腸疾患治療剤用の薬学的組成物。
以上のように，請求項６は「ジャセオシジン
の製造方法」に関するものであり，請求項７は，
請求項６に記載された発明によって製造される
「ジャセオシジン」を有効成分として含む「薬
学的組成物」に関するものである。
一方，確認対象発明の説明書６）によると，確

認対象発明は「ヨモギの葉のイソプロパノール

抽出物を有効成分として含む薬剤学的組成物」に
関するものであり，その構成は次の通りである。
【確認対象発明】 
ヨモギの葉に100％イソプロパノールを加え

て抽出して濾過した後，減圧濃縮して製造され，
eupatilin0.80～1.3重量％及びジャセオシジン
0.25～0.6重量％を含み，血液凝固の抑制作用を
示す水溶性成分を含まないヨモギの抽出物を有
効成分として含み，これに薬剤学的に許容可能
な物質が添加された胃腸疾患治療用の薬剤学的
組成物であって，上記ヨモギの抽出物はプロス
タグランジン生合成の促進作用を示し，上記薬
剤学的組成物は，ヨモギをイソプロパノールと
して抽出した軟調エキス状であることを特徴と
する薬剤学的組成物。
以上のように，確認対象発明のジャセオシジ

ンを製造する方法は，本件特許の請求項６のジ
ャセオシジン製造方法とは差がある。また，確
認対象発明は，ジャセオシジン以外にeupatilin
のような他の有効成分をさらに含む。

3．3　原審判決

本件の原審判決である特許法院2013.６.21.言
渡2012ホ11139判決の概要は次の通りである。
イ．本件特許の第７項の発明は，第６項の発

明のジャセオシジンを有効成分とすると限定し
ており，これは第７項の発明の必須の構成要素
と見なければならない。
ロ．従って，第７項の発明は，第６項の発明
の製造方法によって限定されたジャセオシジン
を有効成分とし（以下，「構成１」という），こ
れに薬剤学的に許容される物質が添加された
（以下，「構成２」という），胃腸疾患治療剤用
の薬学的組成物（以下，「構成３」という）と
解釈することが妥当である。
ハ．ヨモギの葉からヨモギの抽出物を得るの
に用いる溶媒として，第７項の発明の構成１は
メタノールまたはエタノールを用いる一方，確
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認対象発明は100％のイソプロパノールを用い
るという点で差がある。
ニ．確認対象発明は，第７項の発明の構成１

と同一または均等な構成を有さないところ，第
７項の発明の要旨を全部含んでいるとは見られ
ず，第７項の発明の権利範囲に属さない。

3．4　大法院の判決

このような原審判決について，大法院は次の
ような趣旨の判決を下した（下記は，大法院判
決の一部を抜粋要約したものである）。
イ．製造方法が記載された物の発明の特許要
件を判断するにおいては，その技術的な構成を
製造方法そのものに限定して把握するのではな
く，製造方法の記載を含め特許請求の範囲の全
ての記載によって特定される構造や性質などを
有する物として把握し，出願前に公知となった
先行技術と比較して新規性，進歩性などがある
かどうかを詳察しなければならない。
ロ．上記のような特許請求の範囲の解釈方法
は，特許侵害訴訟や権利範囲確認審判など，特
許侵害段階で，その特許発明の権利範囲に属す
るかどうかを判断するにおいても同様に適用さ
れなければならない。
ハ．ただし，このような解釈方法によって導
き出される特許発明の権利範囲が，明細書の全
体的な記載によって把握される発明の実体に照
らして過度に広いなどの明確に不合理な事情が
ある場合には，その権利範囲を特許請求の範囲
に記載された製造方法の範囲内に限定すること
ができる。
ニ．本件特許の第７項の発明において，その
特許請求の範囲に記載されているジャセオシジ
ンの製造方法が，最終生産物であるジャセオシ
ジンの構造や性質に影響を及ぼすわけではない
ので，第７項の発明の権利範囲を解釈するにお
いて，その有効成分は「ジャセオシジン」とい
う単一の物自体と解釈しなければならない。

ホ．第７項の発明の有効成分は，「ジャセオ
シジン」という単一の物であるのに対し，確認
対象発明の有効成分は，「eupatilin0.80～1.3重量
％及びジャセオシジン0.25～0.6重量％を含み，
血液凝固の抑制作用を示す水溶性成分を含まな
いヨモギの抽出物」であるという点で差がある。
ヘ．本件特許の明細書の記載によると，ヨモ
ギの抽出物に含まれたジャセオシジンは，
eupatilin及びヨモギの抽出物中の未知の物質と
相互作用をして胃腸疾患の治療と関連して顕著
な相乗効果を有すると見られる。従って，確認
対象発明の有効成分である「ヨモギの抽出物」
は，第７項の発明の有効成分である「ジャセオ
シジン」と同一または均等とは言えないので，
結局，確認対象発明は，第７項の発明の権利範
囲に属するとは言えない。
ト．原審が，第７項の発明の権利範囲を第６
項の発明に記載された「ジャセオシジンの製造
方法」によって製造されたジャセオシジンに限
定して解釈したのは誤りであるが，確認対象発
明が，第７項の発明の権利範囲に属さないとし
た結論は妥当であるので，判決結果に影響を及
ぼした違法はない。
以上の通り，大法院は，本判決を通じ，PBP

クレームの侵害判断時の権利範囲の解釈におい
ても，特許性の判断時の発明の要旨認定の場合
と同様に，「物同一説」の立場を取るという点
を明確にした７）。ただし，そのような基準によ
る判断が明確に不合理な事情がある場合には，
例外的に特許請求の範囲に記載された製造方法
の範囲内に権利範囲を限定することができると
いうただし書を付記している。

4 ．	大法院の判決に関する考察

4．1　�PBPクレームの特許性の判断における
要旨認定について

大法院927判決は，PBPクレームの特許性を
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判断するにおいては，その技術的構成を製造方
法そのものに限定して把握するのでなく，製造
方法の記載を含んで特許請求の範囲の全ての記
載によって特定される構造や性質などを有する
物と把握して出願前に公知となった先行技術と
比較しなければならないと判示した。
このように，大法院が，PBPクレームの特許
性の判断において，「物同一説」の立場を取っ
たのは，物の製造方法を異にしたとしても公知
の物にまで特許を付与することは，新規の物に
対して特許を付与することによって技術発展を
促進し，産業発展に寄与することを目的とする
特許制度の趣旨に符合するとは言えないという
点などを考慮したものと思われる。
ただし，大法院927判決は，特許性の判断時

に製造方法の記載が請求項にないものと考えて
判断しなければならないというわけではなく，
物の発明に関する特許請求の範囲にその物の製
造方法が記載された場合，その発明の要旨は，
当該製造方法によって製造された物と構造や性
質が同一の物として特定して判断しなければな
らないとするものである。
従って，もし特許請求の範囲に記載された製

造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼ
さない場合には，製造方法にこだわらず，物そ
のものだけを基準にして新規性や進歩性を判断
することになり８），特許請求の範囲に記載され
た製造方法が最終生産物の構造や性質に影響を
及ぼす場合には，その製造方法により製造され
た物と構造や性質が同一かどうかを基準にして
新規性や進歩性を判断することになる。

4．2　�製造方法によって物を特定せざるを得
ない特別な事情がある場合と，そのよ
うな事情がない場合を区別して取り扱
うかどうかについて

大法院927判決の前には，PBPクレームの特
許性の判断において，物を構造や性質によって
直接特定することが不可能または困難であり製

造方法によって物を特定せざるを得ない特別な
事情がある場合９）と，そうでない場合10）に分け
て，特別な事情がない場合には，製造方法を考
慮する必要なく，特許請求の範囲の記載によっ
て特定される物だけを先行技術と対比する方法
で進歩性の有無を判断しなければならないとい
う趣旨の判決が何件か存在していた11）。
このような判決においては，製造方法によっ
て物を特定せざるを得ない特別な事情がある場
合について，特許性をいかに判断すべきかにつ
いて明示的に言及していなかったが，上記の判
決の反対解釈上，特別な事情がある場合には，
製造方法を考慮しなければならないと解釈する
のが一般的であった。
しかし，大法院927判決は，PBPクレームの

特許要件を判断するにおいて，製造方法により
物を特定せざるを得ない特別な事情がある発明
と，そのような事情はないが製造方法が記載さ
れた発明とを区分して特許請求の範囲に記載さ
れた製造方法の意味を異なって解釈してはなら
ないという立場を明確にした後，これに背馳さ
れる従来の大法院の判例を全て廃棄した。
これは，製造方法によって物を特定せざるを
得ない特別な事情があるかどうかによってPBP
クレームに記載された製造方法の取り扱いが変
わることになると，特別な事情があるかどうか
の判断が出願人の事情によって変わり得るた
め，第三者の予測可能性が低下するおそれがあ
るという点などを考慮したものと思われる。
従って，今後は，PBPクレームの特許性の判

断時，製造方法によって物を特定せざるを得な
い特別な事情があるかどうかと関係なく，同一
の基準で新規性，進歩性などに関する判断が行
われるようになるであろう。

4．3　�PBPクレームの侵害判断における権利
範囲の解釈について

大法院1726判決の前には，PBPクレームの侵
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害判断時の権利範囲の解釈に関する大法院の判
例が存在しなかったが，大法院1726判決を通じ
て大法院は，PBPクレームの特許性の判断だけ
でなく，侵害判断においても「物同一説」の立
場を取るという点を明確にした。即ち，PBPク
レームの権利範囲も製造方法の記載を含んで特
許請求の範囲の全ての記載によって特定される
構造や性質などを有する物を基準に判断すると
いうことである。
このように，大法院が，PBPクレームの特許
性の判断においてだけでなく，侵害判断におい
ても「物同一説」の立場を取ったのは， 大法院
判例の変更によって特許侵害訴訟においても進
歩性がないということを理由に権利濫用の抗弁
をすることが可能になったこと12）を考慮する
と，特許性の有無と侵害如何を同一の基準によ
って判断することが特許請求の範囲の解釈の一
貫性のために合理的であるという点などを考慮
したものと思われる。
従って，PBPクレームの侵害判断において，

もし特許請求の範囲に記載された製造方法が最
終生産物の構造や性質に影響を及ぼさない場合
には，製造方法にこだわらず，物自体が同一で
あれば権利範囲に属すると判断されることにな
り，特許請求の範囲に記載された製造方法が最
終生産物の構造や性質に影響を及ぼす場合に
は，その製造方法によって製造された物と構造
や性質が同一の物が権利範囲に属すると判断さ
れることになる。
ただし，大法院は，上記のような判示にただ

し書を付記し，そのような解釈方法によって導
き出される特許発明の権利範囲が，明細書の全
体的な記載によって把握される発明の実体に照
らして過度に広いという等の明確に不合理な事
情がある場合には，PBPクレームの権利範囲を
特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲内
に限定することができるとし，権利範囲を狭く
解釈できる例外的な場合もあり得ることに言及

した。
大法院1726判決では，具体的にいかなる場合

に例外が認められるかについては明示していな
いが，例えば，明細書の発明の詳細な説明欄に
権利範囲が該当製造方法によって得られた物に
限定されるという趣旨の記載があるか，または
発明の特徴が製造方法にあるとしながら，その
ような製造方法に基づいた特有の効果が強調さ
れている場合13）などには，PBPクレームの権利
範囲が当該製造方法に限定されて解釈される余
地がある。
それ以外に，出願審査の過程で出願人が発明
の権利範囲を該当製造方法で製造された物だけ
に限定するという意思を示したものと認められ
る場合，例えば，拒絶理由の通知に対する対応
時に製造方法によって製造した物に請求項を減
縮する補正を行うと共に，意見書において該当
製造方法によって得られた物に限定した結果，
所定の作用効果が得られるという趣旨の主張を
して特許となった場合などのように禁反言の法
理が適用される場合も，PBPクレームの権利範
囲が当該製造方法によって製造された物に限定
されて解釈される可能性があると言える14）。

5 ．	実務上の留意点

5．1　出願時のクレームの作成において

大法院927判決によると，PBPクレームにお
いて，特許請求の範囲に記載された製造方法が
新規のものであるとしても，その製造方法によ
って最終的に得られる物が公知のものであれ
ば，当該クレームに関する特許性は認められな
い。即ち，製造方法そのものが新規かどうかは，
PBPクレームの特許性の判断で考慮されず，製
造方法の差のみを挙げてPBPクレームの新規性
や進歩性を主張することはできない。
従って，新規の製造方法によって製造した公
知の物については，特許出願時に，製造方法に
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関する請求項のみ記載すれば十分であり，PBP
クレームを記載する実益はないと言える。
また，新規の製造方法により製造した新規の
物であると判断し，PBPクレームを記載する場
合でも，後で当該物が公知であると判明される
と，PBPクレームが拒絶または無効となるので，
万一の場合を備え，PBPクレーム以外に製造方
法に関する請求項も共に記載しておくことが安
全である。
一方，大法院1726判決によると，PBPクレー
ムについて特許性が認められれば，PBPクレー
ムに記載された製造方法と異なる方法によって
製造された物であっても，PBPクレームに記載
された物と同一の物であれば，原則的に権利範
囲に属するものと判断される。
従って，新規の製造方法によって製造した新
規の物として構造や性質などを出願当時に知ら
ない場合には，最大限広い権利範囲を確保する
ために，製造方法に関する請求項以外にPBPク
レームも記載しておくことが望ましい。
参考までに，大法院927判決では，PBPクレ
ームにおいて物をその構造または性質によって
特定することが不可能か，または困難かに応じ
て特許請求の範囲に記載された製造方法の意味
を異なって解釈してはならないと判断してい
る。これは，物を製造方法によって特定しなけ
ればならない特別な事情があるかどうかと関係
なく，PBPクレームの記載を一般的に許容する
ということを前提としているものと見られる。
この点で，韓国大法院の立場は，物を構造また
は特性によって直接特定することが不可能であ
るか，またはおよそ実際的でないという特別な
事情が存在する場合にのみPBPクレームを例外
的に認め，そうでない場合には，発明の明確性
の要件を満たしていないと判断した日本の最高
裁判所の立場15）とは差がある。韓国でもPBPク
レームが認められるためには，特許請求の範囲
に記載された製造方法によって発明が明確に特

定されなければならない。ただし，製造方法に
よって発明が明確に特定されるかどうかは各案
件ごとに個別に判断されるべきであり，物を構
造または特性によって直接特定することが不可
能または困難な特別な事情が存在しなかったと
いう理由だけでPBPクレームの記載が不明確で
あると判断されることはないと思われる16）。

5．2　出願時の明細書の作成において

大法院1726判決によると，PBPクレームに記
載された製造方法と異なる方法によって製造さ
れた物の場合であっても，PBPクレームに記載
された物と同一の物であれば，原則的に権利範
囲に属すると判断される。ただし，そのような
解釈方法によって導き出される特許発明の権利
範囲が，明細書の全体的な記載によって把握さ
れる発明の実体に照らして過度に広い等の明確
に不合理な事情がある場合には，その権利範囲
が特許請求の範囲に記載された製造方法の範囲
内に限定される場合がある。
従って，PBPクレームについて，権利範囲が

制限的に解釈されることを防止するためには，
明細書において，該当製造方法によって得られ
た物に権利範囲が限定されるものと解釈される
余地がある記載，製造方法にのみ特徴があるか
のように解釈され得る旨の記載などはできるだ
け避けることが望ましい。

5．3　出願審査の過程において

PBPクレームの権利範囲が特許請求の範囲に
記載された製造方法の範囲内に限定されること
を避けるためには，出願審査の過程での意見書
や審判請求理由書などにおいても，出願人が発
明の権利範囲を当該製造方法によって製造され
た物だけに限定するという意思を表示したもの
と解釈される余地がある主張は避けることが望
ましい。
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5．4　第三者の実施において

PBPクレームの特許性が認められれば，原則
的に通常の物の発明と同様の効力を有する。即
ち，製造方法が異なっても物が同一であれば，
原則的にPBPクレームの権利範囲に属すると判
断される。
従って，第三者の立場では，PBPクレームに

記載された製造方法を回避したり，その製造方
法と異なる新たな生産方法を選択しても物が同
一の場合には，特許権侵害を免れるわけではな
いので，実施において注意を要する。ただし，
実際においては，PBPクレームに記載された製
造方法が最終生産物の構造や性質に影響を及ぼ
す場合，第三者の立場からそのような最終生産
物の構造や性質を明細書やクレームの記載だけ
でいかに把握できるかが問題となるであろう。

6 ．	おわりに

以上，PBPクレームに関する大法院927，
1726判決を詳察した。
韓国大法院は，今回の大法院927，1726判決
を通じてPBPクレームの特許性判断及び侵害判
断において「物同一説」の立場を取るという点
を明確にすることにより，PBPクレームの解釈
に関する統一的な基準を提示した。
ただし，そのように解釈することが明確に不
合理な事情がある場合には，特許請求の範囲に
記載された製造方法の範囲内に権利範囲を狭く
解釈することができるとしているので，実際の
PBPクレームの権利範囲の判断において，どの
程度まで権利範囲を狭く解釈する例外を認める
かが注目されると言える。今後，さらに具体的
な判例が蓄積されていくことを期待する。

注　記

 1） 権利範囲確認審判は，特許発明の保護範囲を確
認するために請求する審判である（韓国特許法

第135条）。これは，請求趣旨により，積極的権
利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判に区
分される。積極的権利範囲確認審判は，特許権
者または専用実施権者が請求するもので，第三
者が実施する発明が特許発明の権利範囲に属す
るという趣旨の審決を求める審判であり，消極
的権利範囲確認審判は，第三者が特許権者を相
手取って請求するもので，自分が実施している
か，または実施する予定の製品が特許発明の権
利範囲に属しないという趣旨の審決を求める審
判である。特許侵害訴訟の裁判部が権利範囲確
認審判の審決に必ずしも羈束されるわけではな
いものの，権利範囲確認審判の審決は特許庁に
よる公的な判断であるため，一般的に裁判部に
より尊重される方である。

 2） 特許法院2011.４.８.言渡2008ホ6239判決
 3） 大法院2006.６.29.言渡2004フ3416判決，大法院

2007.５.11.言渡2007フ449判決，大法院2007.９.20.
言渡2006フ1100判決，大法院2008.８.21.言渡2006
フ3472判決，大法院2009.１.15.言渡2007フ1053判
決，大法院2009.３.26.言渡2006フ3250判決，大法
院2009.９.24選と2007フ4328判決等

 4） 日本特許実務における「イ号製品」に該当する。
 5） 特許法院2013.６.21.言渡2012ホ11139判決
 6） 原審の対象になった2012ダン1951権利範囲確認

（消極）審判事件の審決文に添付された確認対象
説明書

 7） ただし，大法院927判決は，原審判決の結論を覆
したわけではでない。大法院927判決においては，
原審が「限定説」の立場で確認対象発明が本件
特許の請求項７の権利範囲に属さないと判断し
たのは誤りであり，特許性の判断時と同様に権
利範囲も「物同一説」の立場で判断しなければ
ならないが，「物同一説」の立場で判断しても確
認対象発明が，本件特許の請求項７の権利範囲
に属さないという結論には差がないという趣旨
で判示した。

 8） 大法院927判決において，このような趣旨を直接
説示してはいないが，その後に下された大法院
1726判決において「本件第７項の発明において，
その特許請求の範囲に記載されているジャセオ
シジンの製造方法が最終生産物であるジャセオ
シジンの構造や性質に影響を及ぼすわけではな
いので，本件第７項の発明の権利範囲を解釈す
るにおいて，その有効成分はジャセオシジンと
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いう単一の物自体と解釈しなければならない」
とし，特許請求の範囲に記載された製造方法が，
最終生産物の構造や性質に影響を及ぼさない場
合には，製造方法にこだわらず，物そのものだ
けを基準にして権利範囲を判断するという点を
明らかにしている。このような判断基準は，特
許性の判断時の要旨認定においても同様に適用
されなければならない。

 9） いわゆる，真正プロダクト・バイ・プロセス・
クレーム（真正PBPクレーム）の場合をいう。

 10） いわゆる，不真正プロダクト・バイ・プロセス・
クレーム（不真正PBPクレーム）の場合をいう。

 11） 例えば，大法院2009.３.26.言渡2006フ3250判決（拒
絶決定）においては「物の発明の特許請求の範
囲にその物を製造する方法が記載されていると
しても，その製造方法によってのみ物を特定せ
ざるを得ない等の特別な事情がない以上，当該
特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては，
その製造方法自体はこれを考慮する必要がなく，
その特許請求の範囲の記載によって物に特定さ
れる発明だけをその出願前に公知となった発明
などと比較しなければならない」と説示した。

 12） 大法院2012.１.19.言渡2010ダ95390の全員合議体
判決においては「特許発明に対する無効審決が
確定する前であるとしても特許発明の進歩性が
否定され，その特許が無効審判により無効とな
ることが明白な場合には，その特許権に基づい
た侵害差止または損害賠償などの請求は特別な
事情がない限り，権利濫用に該当して許容され
ないと見なければならず，特許権侵害訴訟を担

当する法院としても特許権者のそのような請求
が権利濫用に該当するという抗弁がある場合，
その当否を詳察するための前提として，特許発
明の進歩性の有無について審理，判断できると
言える」と説示し，一般法院も特許侵害訴訟手
続において特許発明の進歩性の有無について判
断できるという点を明確にした。

 13） ユン・テシク，「プロダクトバイプロセス請求項
（Product By Process Claim）に関する小考」，
司法論集第45集，法院図書館（2007），511頁，
531頁，532頁

 14） チョン・チャホ，シン・ヒェウン「製法限定の
物の発明の請求項（Product -by -Process Claim）
の解釈に関する新たな提案」，成均館法学22巻１
号，184頁，185頁

 15） 最高裁判所平成27年６月５日言渡し平成24年
（受）第1204号の判決は「物の発明特許に関する
特許請求の範囲にその物の製造方法が記載され
た場合において，その特許請求の範囲の記載が
特許法36条６項２号でいう「発明が明確なこと」
という要件に適合すると言えるのは，出願時に
おけるその物をその構造または特性によって直
接特定することが不可能であるか，またはおよ
そ実際でないという事情が存在する時に限定さ
れると解釈するのが相当である」と判示している。

 16） パク・ミンジョン，「プロダクトバイプロセス請
求項（Product By Process Claim）に関する考
察」，特許訴訟研究第７集，特許法院（2013），
19頁
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