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【設問１（１）】
 Yは、Xの具体的主張に対して、積極的否認をする義務を負う（104条の2）。したがって、Ｙの単純否認は特許法上
Ｙに課せられている義務を果たしたものとは言えない。

104条の2 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成した
ものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしな
ければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでな
い。」

【設問１（２）】
Ｙ商品が、Ｘ発明２の方法により製造された物（第５層の85-95%と第６層のみからなる米）と同一とであることに
ついては、争いがない。そして、この構成の米は、Ｘ発明２の出願前に日本国内において公然知られた物ではない。
したがって、Ｘは、104条によりＹ商品はＸ発明２の方法により製造されたと推定されると主張することが考えら
れる。

104条 「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内におい
て公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」
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【設問２（１）】
 X発明１のクレームは、物の発明を製造方法で特定したプロダクト・バイ・プロセス（PBP）クレームである。
PBPクレームの技術的範囲が、PBPクレームに係る製造方法で製造された物に限定される（製造方法限定説）のか、
当該製造方法で製造された成果物の構成と同一の物すべてを包含する（物同一説）のかが問題になる。

 PBPクレームの技術的範囲は、当該製造方法で製造された成果物の構成と同一の物すべてを包含する（最高裁平成
27年6月5日判決（プラバスタチンナトリウム事件））。

 Y商品は、X発明１の製造方法（削り取り）ではなく、特殊な液体に浸すことによる溶解より製造された。
しかしながら、第５層において成分B含有部分を除去する一方成分A含有部分を残すというX発明の本質に鑑みると、
米の削り取られた表面と上層部が溶解により流失した表面とに技術的に意味のある相違点はないので、Y商品は、X
発明1の製造方法（削り取り）で製造された成果物の構成と同一と認められる。よって、Y商品は、X発明１の技術
的範囲に属する。
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【設問２（２）】
特許無効の抗弁の具体的内容
特許無効の抗弁の具体的内容として、明確性要件違反が考えられる（36条6項2号、123条1項4号）。物同一説を採
用した場合、一般的には、PBPクレームに係る製造方法で製造された成果物の構成は明確ではない。

この点について、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決は、PBPクレームの発明は、不可能事情又は非実際事
情（「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」 ）がない限り、明確性要件に違反する。

特許無効の抗弁に対するXの主張
Xは、形式的にはPBPクレームであっても、当該クレームで特定される物の構造が一義的に明確である場合は、当
該クレームは、プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決の適用が排除される表見PBPクレームに該当すると主張
すべきである。

明確性要件の趣旨は、第三者がクレームを見てもその技術的範囲が不明確である場合、第三者の行為が技術的範囲
に包含されるのか否か予測困難であり、第三者の法的立場が不安定になるので、そのような不明確なクレームを排
除することにある。

形式的にはPBPクレームであっても、当該クレームで特定される物の構造が一義的に明確であるときは、明確性要
件の趣旨は当て嵌まらないので、明確性要件違反にならない（知財高裁平成29年12月21日判決（無洗米事件））。

 Xは、第５層の表面が削り取られて85-95％残ったという状態の構造は一義的に明確といるので、明確性要件を充足
すると主張すべきである。
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【設問３ – X特許権１について】
 Yは、X発明１は、X発明出願日の前日にX発明実施品であるX商品が市場販売（2条3項1号の「譲渡等の申出」）さ
れることにより公然実施（29条1項2号、123条1項2号）されたと主張すべきである。

実際にはX発明出願日前にX商品を購入して袋内の米を見た消費者はいないので、公然実施にはならないのではない
かが問題になる。

実際に本件発明を認識した者がいなくても、不特定多数の者が本件発明を知り得る態様で本件発明が実施されれば
公然実施に該当する（知財高裁平成28年1月14日判決）。

 X発明出願日の前日に、不特定多数の消費者がX発明実施品を購入できる状態になっていたので、X発明は公然実施
されたと認められる。

さらに、X商品が、秘密保持義務が課されることなく、スーパーに出荷された時点で、X商品はXの秘密管理下から
逸脱しているため、29条1項1号の公知の状態に至ったと認められる。

【設問３ – X特許権２について】
 Yは、X発明２についても、X発明実施品であるX商品が市場販売（2条3項3号の「（物を生産する方法の発明に係る
方法により）生産した物の譲渡等の申出 」）されることにより公然実施されたと主張すべきである。

消費者は、Ｘ商品を見ても第５層の一部がどのようにして除去されたのを認識することはできないと思われる。不
特定多数の者が一見して本件発明を認識できない態様で本件発明が実施された場合に公然実施に該当するのか問題
になる。

本件発明の出願当時の当業者が、合理的に実行可能な分析方法を用いて、本件発明実施品を分析してその構成を知
ることが可能であったのであれば、公然実施に該当すると考える。
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【設問３ – X特許権２について の続き】
本件発明の当業者がX商品の米の表面を顕微鏡で分析すれば、溶解により上層部が溶け出した後の表面ではなく、
削り取られた表面であることを把握することができる。しかしながら、具体的工程である工程αを把握することは
できない。したがって、工程αに技術的特徴がある場合、X発明２については公然実施されたとは言えない。

【設問４】
 Yは、X発明１は出願βの当初明細書に記載された発明と実質的に同一であるから、出願βが公開されることにより

29条の2（拡大された先願の地位）及び123条1項2号に基づき特許性を失うと主張すべきである。
出願βは、X発明１の製造方法である工程αを開示していない。しかしながら、PBPクレームで特定される物の発
明については、物同一説を採用する場合、PBPクレームに係る製造方法は技術的特徴とならない。

本件発明１では、「８５～９５％」という数値限定がなされている。しかしながら、当該数値限定の範囲は「ほと
んどが残る」に対して有意な技術的意義があるとは認められない。したがって、当該数値限定があっても、本件発
明１は、出願βで公開された発明と実質的に同一であると考える。

よって、X発明１は、29条の2により特許性を失う。
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