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記載要件の三極比較記載要件の三極比較

米国 日本 欧州

サポート
(記述）

１１２条１項
明細書
拒絶・無効理由

３６条６項１号
クレーム
拒絶・無効理由

８４条
クレーム
拒絶理由のみ

実施可能 １１２条１項
明細書
拒絶・無効理由

３６条４項１号
明細書
拒絶・無効理由

８３条
明細書
拒絶・無効理由

明確性 １１２条２項
クレーム
拒絶・無効理由

３６条６項２号
クレーム
拒絶・無効理由

８４条
クレーム
拒絶理由のみ
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米国：記述要件と実施可能要件米国：記述要件と実施可能要件

記述要件
発明の優先性(最先発明日）

クレームに係る開示の上位概念の発明の完成
の認識（発明の所有Possession of Invention)

実施可能要件

伝統的実施可能要件

クレーム範囲全体の実施可能

開示範囲とクレームの範囲の対応関係必要

過度の試験（Undue Experimentation)
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米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly

大法廷審理：多数意見

記述要件の適用範囲明確化
112条1項は、記述要件と実施可能要件を別個独立

の要件として規定

適用範囲は、技術分野によっては重複。但し、あ
る種の技術分野では、不当に負担のかかる試験が
行われなくてもクレーム全体の発明を製造・使用
できるため実施可能要件を充たすものの、明細書
の開示にサポートされた発明の完成が無い場合が
あるため、このような発明を拒絶・無効にするた
め記述要件は必要。
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米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly
クレーム

機能（NF-κB のNF-κB認識部位への結合抑

制）によって定義した物質の使用を含む真核細
胞内における遺伝子発現のレベルを低下させ
る方法

明細書

この機能を達成させる可能性のある物質とし
て、３種類の分子：ⅰ） NF-κBの特異的阻害
物質；ⅱ） NF-κBの優性変異体；及びⅲ） NF-
κBデコイ分子だけを開示
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米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly

多数意見

機能を達成する物質の開示無し

優先日に、開示された３つの分子がNF-κBの結合を

低減する物質として当業者による認識無し

優先日に、 ⅰ） NF-κBの特異的阻害物質；ⅱ） NF-
κBの優性変異体のDNA連鎖の開示無し

優先日に、 NF-κBデコイ分子のDNA連鎖の開示はあ

ったが、意図した機能を果たすことを示す理論的実験
例（ Prophetic examples）の開示無し

たとえそのような物質の開示があったとしてもクレームの
 範囲は開示に対し広すぎるので記載要件違反
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米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly米国：記述要件Ariad v. Eli Lilly

開示に基づく発明の所有
明細書の開示の内容を客観的に当業者の観点から
検討し、出願日において発明者がクレームに係る
発明の所有又は発明していたかどうかを認定。

明細書の開示に基づくクレームに係る発明が完成
していたかどうか（全ての構成要素の認識）認定。

クレームの性質や技術的範囲、技術分野の当業者
の一般知識、先行技術の内容、技術水準や、予測
可能性等の事実に関するファクターを考慮。
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過度の試験（Undue Experimentation)の必要性
Wand

 
Factors

① 必要な試験の量
② 開示に示された試験を行う指示や指針の量
③ 具体例（Working Examples)の数
④ 発明の性質
⑤ 先行技術の水準
⑥ 技術分野の予測可能性
⑦ クレームの範囲の広さ

米国：実施可能要件In re Wand米国：実施可能要件In re Wand
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EPO：In re Exxon (1993)EPO：In re Exxon (1993)

83条と84条の関係

サポート要件の趣旨と一致：特許の保護範囲と
発明の技術水準への貢献（Technical 
Contribution)の対応

クレームは、開示の範囲に対応し支持されてい
る(84条を充たしている）にもかかわらず、過度
の試験が必要で83条の意味で十分に開示され

ていない対象を含む可能性がある。
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EPO：In re Bayer Schering (2009)EPO：In re Bayer Schering (2009)

クレーム

機能（水溶性ゲアニル酸シクラーゼを酵素のヘ
ム分子属と無関係に活性化）で定義された特
定の疾病（心血管疾患）治療薬

リーチスルークレーム

明細書

クレームに記載された機能を持つ化合物を選
択するスクリーン方法とその方法によって選択
された化合物の例を開示



11

EPO ：In re Bayer Schering (2009)EPO ：In re Bayer Schering (2009)

実施可能要件違反
クレームは、特定された機能を持つ全ての化合物
を含むが、この機能を持つ化合物をスクリーンする
方法のみが開示され、この方法を使ってスクリーン
すべき化合物の選択について何らの示唆も開示さ
れていないので、考えられる化合物の全てをスクリ
ーンを要し、過度の試験を要する。

スクリーン方法の情報だけでは、クレームの範囲
全体の発明を実施可能とするために不十分
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英国: Generic Limited v. H. Lundbech英国: Generic Limited v. H. Lundbech

実施可能要件

基本発明と改良・選択発明の関係

抗うつ剤シタロプラムの一般的製造方法とその改良
方法の関係

Exxonの発明の貢献と保護範囲の対応を解釈

発明概念（Inventive Concept）とは区別

サポート要件は発明概念と対応を要求

多数の化合物を含むクレームに対し、開示された方
法で全ての化合物が製造できなくても実施可能要
件を充たす
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英国: Generic Limited v. H. Lundbech英国: Generic Limited v. H. Lundbech

保護範囲と発明概念・技術貢献

明細書開示
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記述要件とクレーム解釈記述要件とクレーム解釈

クレーム
Phillips v.

 
AWH

 
CAFC大法廷判決

Kirin Amgen v. Hoechst
 

英国最高裁

明細書・図面の開示を参酌し、発明時（有効出
願日）の当業者の観点から理解される通常の
意味で解釈される

利用発明（Blocking Patent)
記述要件が開示範囲との厳格な対応を要する
と、利用発明が生まれる可能性はなくなる。
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米国：記述要件 Union Oil v. Atlantic 米国：記述要件 Union Oil v. Atlantic 

クレーム

精製者が調合する方法で特性を特定したガソ
リン

明細書

リード気圧、石油製品－蒸留試験方法－常圧
法蒸留試験方法により測定される値およびこ
れらの値と排出ガス低減の関係を説明し、好ま
しいレンジの組み合わせを開示。
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米国：記述要件 Union Oil v. Atlantic米国：記述要件 Union Oil v. Atlantic

多数意見

パラメータで特定されるレンジに含まれるガソリンの化
学的組成の開示が無いので記述要件違反とする被告
の主張を退ける。

記述要件の適否はクレームの形式に左右されず。

開示された値と排出ガスの関係から、当業者は、ある
値の上下によって他の値をどう調整したらよいか教示。

反対意見(ローリー）

複数の変数から選択しなくてはクレームを理解できな
い場合、発明が記載されたとは言えない。
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英国：記述要件 Novartis v Johnson & Johnson英国：記述要件 Novartis v Johnson & Johnson

クレーム

酸素透過量など複数のパラメータを含む条件
を満たす複数の材料グループから選択される
酸素透過性ポリマーから成るコンタクトレンズ

明細書

酸素透過性の複数のポリマー材料とパラメータ
の意義、およびパラメータの関係を説明。
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英国：記述要件 Novartis v Johnson & Johnson英国：記述要件 Novartis v Johnson & Johnson

特許裁判所控訴審判決

クレームには意義のある限定が含まれないので、発明
の実施に過度の試験（Undue Experimentation)が必要と

して特許を無効と判断。

開示手続によって、明細書に含まれるどの実施例もク
レームの要求する眼科的に適合可能という条件を満た
さないことが判明。

ドイツ・フランス・オランダの裁判所

特許権者による当業者による実施可能という主張が採
用。ドイツ特許裁判所は、先行技術から新規性進歩性
無しとして無効判断。
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米国：実施可能要件 Janssen v. Teva米国：実施可能要件 Janssen v. Teva
クレーム

公知化合物を使ってアルツハイマー症を治療する方法

明細書

実施可能要件は、発明の使い方の開示を要求するの
で、クレームの発明の有用性が無い場合、実施可能要
件も充たさない。

動物テスト又はin vitro試験のデータも無いので、クレー

ムの治療方法は有用性を持たず、従って、実施可能要
件違反。
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ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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