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Ⅰ．はじめに 

 

物クレームは、例えば、静的構造（部品、その位置及び接続関係）で装置等を特定し、分子式や構造式

により化合物を特定し、成分及び含有量等により組成物を特定する等、できるだけ物自体の構成により発

明を特定すべきである。しかし、分野や発明の特殊性などのため、物自体の構造、特性、組成等により直

接特定できず、他の手法を利用せざるを得ない場合もある。その中でも、「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。）は代表的な存在であり、広く利用されている。 

 

PBPクレームは発明の対象が物でありながら、方法の記載を含む。このような不一致があるため、ク

レームの作成、審査及び権利行使において様々な問題がある。本稿では、拒絶査定不服審判請求の一

事例から、PBPクレームに関する拒絶理由の応答を検討する。 

 

Ⅱ．PBPクレームに関する規定 

 

中国の審査基準（2010）第二部第二章3.1.1には、「物クレームには、構造の規定によっても、パラメー

タの規定によっても明確に特定できない構成要件が１つ以上ある場合、プロセスの規定により特定するこ

とは許される。ただし、プロセスの規定により特定される物クレームでも、発明の主題は物であり、実際の

限定効果は、クレームに係る物自体にどのような影響を与えるかにより決定される」と記載されている。 

 

中国の審査基準（2010）第二部第三章3.2.5の（3）には、製造方法の記載を含む物クレームの新規性

の判断基準について、以下のとおり書かれている。 

 

1張 広平： 林達劉グループ  北京林達劉知識産権代理事務所  電気・電子部 中国弁理士 
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「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」に関する拒絶理由の応答  

■  目次 

◆  拒絶査定不服審判請求の一事例から考える「プロダクト・バイ・プロセス・ク    

     レーム」に関する拒絶理由の応答 
 

◆  花びらと葉っぱ  



LINDA  LIU  GROUP 

 

2 

 

 

「このような請求項について、製造方法のために物が何か特定

の 構 造 及 び ／ 又 は 組 成 を 有 す る か 否 か を 考 察 す る 必 要 が あ

る。 その分野に属する技術者が、その方法のために、物が必

ず先行文献の物とは異なる特定の構造及び／又は組成を有す

ると判断できる場合、この請求項は新規性を有する。一方、出

願の請求項に規定する物と、先行文献の物とを比較して、その

方法が異なっても、物の構造及び組成が同一である場合、この

請求項は新規性を有しない。ただし、出願人が、その方法のた

めに物が構造及び／又は組成について先行文献の物とは異な

るようになったこと、又はその方法のために物が先行文献の物

とは異なる特性を有することから、構造及び／又は組成が変化

したと推知できることを、出願書類又は先行技術により証明でき

た場合は別とする。」 

 

つまり、中国の審査基準は、PBPクレームの新規性判断について、「推定」という特別な判断手法を定

めている。これは、出願人がPBPクレームを採用した場合、それなりの証明責任を負う必要があることを

意味している。すなわち、出願人は、請求項中のプロセスの規定は、かかる物の発明が先行技術とは異な

る特定の構造及び／又は組成を有することを意味することを証明できなければ、その請求項は新規性を

有しないと推定される。 

 

Ⅲ．事例紹介 

 

1．経緯 

 

本件出願は、PCBに装着可能な二次元（2D）巻線により三次元（3D）巻線の渦電流場をシミュレーショ

ンする技術に関するものである。請求項は下記のとおりである。 

 

【請求項1】3D渦電流巻線をシミュレーションしてなる2D渦電流巻線であって、前記3D渦電流巻線は第

一渦電流により試験面に対する渦電流検査を行うことが可能であり、前記2D渦電流巻線は前記試験面に

対向して平行に配置される場合、前記3D渦電流巻線により生成される第一渦電流の特性と類似する特性

を有する第二渦電流を生成し、……。 

 

審査官が引用した先行文献には、従来の2D渦電流巻線構造が記載されている。引用文献の2D渦電

流巻線は、金属部材の表面に対向して平行に配置され、金属部材の表面に渦電流を発生させるものであ

る。 

 

争点は、「3D渦電流巻線をシミュレーションしてなる」、「前記3D渦電流巻線は第一渦電流により試験

面に対する渦電流検査を行うことが可能であり、」「前記3D渦電流巻線により生成される第一渦電流の特

性と類似する特性を有する第二渦電流を生成し、」という記載が、2D渦電流巻線への限定になるかという

点にある。 
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2．審査官の判断  

審査官は、「当業者は、引用文献に記載の2D渦電流巻線により生成される渦電流が、いわゆる第一渦

電流に対応できることに容易に想到できる。つまり、第一渦電流の特性と類似する特性を有する渦電流を

生成できる2D渦電流巻線は開示されている。したがって、2D渦電流巻線という発明について、3D渦電流

巻線をシミュレーションして得られたのか、他の設計の趣旨から得られたのかを問わず、製造方法の規定

は、この2D渦電流巻線が引用文献の2D渦電流巻線と構造及び／又は組成について相違することを意味

していない。引用文献の2D渦電流巻線は客観的には、対応する3D渦電流巻線をシミュレーションするこ

とが可能であり、特定の渦電流を有する3D渦電流巻線をシミュレーションしてなる2D渦電流巻線と構造

上の違いはない。」として、本件出願を拒絶査定した。 

 

3．拒絶査定に対する反論  

不服審判請求時に、請求人は以下の理由を主張した。 

 

（1）本件出願の思想は、3D渦電流巻線をシミュレーションすることにより、シミュレーション対象である

3D渦電流巻線と類似する渦電流特性を持つ2D渦電流巻線を提供することである。すなわち、本件出願に

おいて、2D渦電流巻線は、シミュレーション対象となる3D渦電流巻線及びこの3D渦電流巻線に係る渦電

流特性を特定し、そして2D渦電流巻線を試験面に対向して平行に配置した状態で、この2D渦電流巻線

に、上記3D渦電流巻線により生成される第一渦電流と類似する特性を有する第二渦電流を生成させると

いう本発明固有の手段により形成される。 

 

これに対して、引用文献は従来の2D渦電流巻線に関するものであり、3D渦電流巻線をシミュレーショ

ンして2D渦電流巻線を形成する思想はない。そのため、引用文献は2D渦電流巻線を形成する際に、①

シミュレーション対象となる3D渦電流巻線及びこの3D渦電流巻線に係る渦電流特性を事前に特定する必

要はなく、②3D渦電流巻線を対象とするシミュレーション処理は行わず、③引用文献に記載の2D渦電流

巻線のパターン、巻き方向及び渦電流特性は、シミュレーション対象である3D渦電流巻線により決定され

るものではない。 

 

（2）引用文献と本件出願は、2D渦電流巻線の形成について原理及び具体的な製法の本質的な相違が

ある。本件出願では、三次元（3D）巻線に対するシミュレーション処理によって、特定の渦電流特性を有す

る2D渦電流巻線が形成される。つまり、シミュレーションにより形成される本件出願の二次元（2D）巻線は

構造及び／又は組成について、引用文献1に記載の渦電流巻線46とは異なるものである。したがって、上

記下線部の記載は、請求項1の発明を実質的に限定するものである。 

 

4．合議体の判断  

拒絶査定不服審判請求の審決において、合議体は以下の理由を示して上述の主張を認めた。 

 

本件出願において、2D渦電流巻線は3D渦電流巻線をシミュレーションしてなるものである。本件出願

の2D渦電流巻線は、3D渦電流巻線に類似する渦電流特性を発現できることから、本件出願の2D渦電流

巻線は通常の2D渦電流巻線とは異なる構造を有すると考えられる。なぜなら、通常の2D渦電流巻線は、
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3D 渦電流巻線に類似する渦電流特性を発現できるものではな

い。2D渦電流巻線で3D渦電流巻線をシミュレーションすることに

よって、従来の3D渦電流巻線の製造コストを削減でき、体積も低

減できる。 

 

引用文献には3D渦電流巻線をシミュレーションして2D渦電流

巻線を形成することについての言及はなく、2D渦電流巻線のみ

記載されているため、その渦電流が3D渦電流巻線の渦電流特性

と類似する特性を有するか否かは予測できない。 

 

以上の理由により、合議体は拒絶査定を取消す旨の審決をし

た。 

 

Ⅳ．結びに 

 

1．拒絶理由通知応答への示唆  

PBPクレームに関する拒絶理由に応答する際に、以下の方策が考えられる。 

 

（1）プロセスの規定が物への実質的な限定となることを示す実験データを提出する。 

 

本願の出願書類に記載した定性的又は定量的な効果について、本願と引用文献を比較するための追

試を行うことにより、本願発明が格別な効果を有することを証明する。 

 

例えば、発明の製造方法による効果が、純度の向上、物性の変化、変換率の改善等にある場合、本願

と引用文献の製造方法により得られる物の純度、物性、変換率等に関する追試を提出することにより両

者の差異を証明し、これをもって発明の新規性や進歩性を主張することができる。 

 

（2）追試による証明が難しい場合には、上述の事例のように、プロセスの規定が物への実質的な限定

となるという主張を中心に、技術の原理、実施形態、予想外の効果など、各観点から、この方法によって

引用文献とは異なる構造及び／又は組成が形成されること、あるいは、この方法によって得られる物は引

用文献とは異なる特性を示していることから、構造及び／又は組成が変わったと推知できることを論述す

る。 

 

（3）PBPクレームを製造方法のクレーム、又は、プロセスの規定を含まない物クレームに書き換える。 

 

2．出願書類の作成への示唆  

（1）作成の前に、プロセスの規定を加える予定の物クレームが新規な物であるか否かを自ら判断す

る。新規な物である場合には、PBPクレームとして作成することは問題はない。新規な物ではなく、製造

方法だけ改良した場合には、方法クレームとして作成すべきである。 

 

（2）物発明をプロセスのみで特定する場合の問題点をできるだけ回避するために、クレームに物の構

造、特性や組成等の記載を加えることによって、特許化の可能性を高める。  
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樱的花  樱的叶  

2017.04.21  
风告诉雨，你先去， 

看看那樱，开的是否开心。 

 

雨，害羞、迷惑又犹疑， 

怕花，又想吻她。 

 

花，望着雨，轻声问树， 

为什么，不让叶，也来守护我。 

 

树，哽咽，却无语。 

 

花的心，叶的魂，雨的急，风的想。 

 

花告诉叶，都是因为我，也是因为你。 

 

 
注释：绚烂如樱。你是否在意过其花、叶、风、雨之间的故事？风对花的向往和注目、雨对花的爱慕与怜

惜、花之烂漫、叶之风姿。树无奈，香消玉殒时，方能见碧绿如痴。命运如此，珍重当下。 
 

（商標部商標弁理士 魏娜（元所長英語アシスタント）がリンダの詩に対する理解や思いをまとめたものです。） 

 

北京林達劉知識産権代理事務所  

所長 劉 新宇 



LINDA  LIU  GROUP 

 

6 

 

 

 ( 今 回 のIPNEWSに掲載している写真は、弊所のリンダが撮影したものです。)   

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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花びらと葉っぱ  

2017.04.21  

譲り合いに疲れ、風が雨に「お先にどうぞ」と言った。 

もう貴女は桜吹雪として最期を迎えても、寂しくないかしら。 
 

でも、雨は、花びらにキスを降らすのが恥ずかしく、 

戸惑いながら、ためらっている。 
 

その時を迎える貴女は、降りくる雨を眺めながら、「どうして葉っぱは、 

雨の冷たさに震える私を守ってくれなかったの」とかすかな声で木に問うた。 
 

木は、なす術もなく、ただただ泣いている。 
 

花の願い、葉っぱの気持ち、せわしない雨、風の思い。 
 

花びらは葉っぱに、「これは誰のせいでもなく、私たちの宿命ね」と告げた。  

（注釈）純粋無垢な美しさの桜。貴方は、

花、葉、風と雨の物語を考えてみたことが

あるかしら。風は桜に憧れ、いつも見てい

て、雨も桜を慕い、慈しみ、桜の花は泡沫

の夢のように儚く、葉っぱが太陽に向かっ

て夏まで伸びる生命力をたたえる。桜が

桜吹雪としてその最期の時を迎える時、

木はなす術もなく、ただぼんやりと青々し

た葉っぱを見ているだけ、運命とはこのよ

うなもの。だから、なおさら愛しい。  

所長 劉 新宇 

 （翻訳 林 知子） 


