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－パブリック・ドメイン・アプローチによる内在同一問題に関する一考察－
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要　約
　公衆がすでに用いている物や方法について，その作用機序を解明したり，新たな属性を見出したりした場合
に，いかなる要件の下で特許を認めるべきか（あるいは認めるべきでないのか）という問題が議論されてい
る。特許法の構造上，パブリック・ドメインの醸成が第一次的な目的であって，創作物の保護は道具的な関係
にあることに鑑みると，この内在同一の問題のように限界線上の事例では，デフォルトとしては創作物の保護
よりも，パブリック・ドメインの確保を優先することが望まれる。結論として，公衆が利用可能な用途と実質
的に重複する場合，公衆が利用可能な用途を必然的に包含する場合，公衆に利用可能な用途と区別が明瞭でな
い場合には，パブリック・ドメイン・アプローチの下で新規性を否定すべきである。
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1.新規性要件の趣旨
　新規性要件は何のために設けられているのであろ
うか。
　特許制度の趣旨が，発明とその公開のインセンティ
ヴを付与し，もって産業の発展を期するところにある
ということを所与とすると（特許法 1条参照）（1），す

でに公開されている発明に対しては，あえてその利用
を制限する効果を有する特許権を与えてまで，インセ
ンティヴを与える必要はなく，それがゆえに出願時点
において公開されている発明について特許の付与を否
定する新規性の要件が設けられているのだ，と説明す
ることができる（2）。
　しかし，新規性要件が果たすべき役割は，このよう
な特許権というインセンティヴを付与する必要がない
ものを選り分けるという機能に限られるのであろう
か。先に特許制度の目的は産業の発展にあると説いた
が，特許制度が保護の期間を区切った特許権を付与す
ることで果たそうとする産業の発展は，結局，公衆が
利用可能となるパブリック・ドメインの醸成によって
もたらされることが予定されているといってよい。い
わば産業の発展＝パブリック・ドメインの醸成が特許
制度の究極の目的であって，特許権の付与はその目的
に奉仕するための手段であり，その意味で特許権の保
護は二次的な目的に止まると道具主義的（3）に理解する
ことができる（4）。このような見方の下では，新規性の
要件には，パブリック・ドメインの確保という機能，
いったん公衆が利用可能となったパブリック・ドメイ
ンを特許権という禁止権の外に置くという機能を（も）
見出すことができよう（5）。

2.いわゆる内在同一の問題
　こうした新規性要件が果たしうる機能のうち，いず
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れを強調するのかということに関する立場の相違に
よって結論が分かれうる論点が，公衆がすでに用いて
いる物や方法について，その作用機序を解明したり，
新たな属性を見出したりした場合に，いかなる要件の
下で特許を認めるべきか（あるいは認めるべきでない
のか）という論点である。この論点は，公知の技術に
いわば内在していた技術的思想に特許を付与して良い
のかということが問題となっているという意味で，
「内在同一の問題」と呼ばれている。
　かりに新規性の要件の趣旨が，先に示した第一の機
能，つまりインセンティヴを与える必要がない技術思
想を選り分けるという機能を目的とするに止まるので
あれば，新規性喪失の対象となるのは，論理的に，特
許法が特許を付与しようとしている発明になりうるも
の，すなわち技術的思想であるということになりそう
である。実際，特許法 29 条 1 項は，新規性は刊行物
等に記載された「発明」に基づいて判断されるとされ
ており，また特許法 2条 1項は，「この法律で『発明』
とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高
度のものをいう。」と定義しているから，これらの条
文の文言上は，新規性の基礎となる引例は「技術的思
想」として把握されるものに限られるというのが素直
な理解といえよう。
　しかし，他方で，後者のパブリック・ドメインを確
保するという新規性要件の機能を第一義的に考える場
合には，事実としてその恩恵が公衆に利用可能となっ
ているものに対して，あえて特許を付与し公衆からそ
の利用の機会を剥奪すべきではない，という趣旨を読
み込むことになるから，技術的思想がいまだ見出され
ていなかったとしても，その効果を公衆が享受可能で
あったという場合には，新規性は喪失していると解す
ることになる（6）。いわゆる内在同一性を肯定する立場
が導かれることになる（7）。
　前者の理解，すなわち，公知技術と技術的思想が異
なれば新規性を肯定するという理解は，創作物（＝技
術的思想）の保護のためにはパブリック・ドメインに
対する侵食も厭わないことにつながりうる。本稿で
は，このアプローチのことを創作物アプローチと呼ぶ
ことにしよう。他方，後者の立場はパブリック・ドメ
インの確保を創作物の保護に優先する立場であるか
ら，パブリック・ドメイン・アプローチと称すること
ができよう（8）。
　本稿は，後者のパブリック・ドメイン・アプローチ

の意義を具体的に考察するために，内在同一に関する
代表的な裁判例（9）をその事例とともに分析することを
目的とする。

3.事例分析
　（1）�　作用機序を見出しただけで公知技術に対する

用途の区別に拘泥することなく新規性を肯定す
る裁判例：シワ形成抑制剤事件知財高裁判決

　公知技術について新たな作用機序を見出したという
だけで，公知技術と用途を区別しうるのかということ
に拘泥することなく新規性を肯定したために，後の議
論を喚起することとなった判決が，拒絶審決取消訴訟
において審決を取り消した知財高判平成 18.11.29 平成
18（行ケ）10227［シワ形成抑制剤］である（10）。
　この事件で問題となった本願発明の請求項は，「ア
スナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制
剤。」というものであったが，「アスナロ抽出物を有効
成分とする皮膚外用組成物」である点が一致している
引用発明が存在したため，特許庁の審決は新規性を否
定した。
　審決取消訴訟において，特許庁は，引用発明を実施
すれば当然にシワ形成抑制作用も果たしており，ゆえ
に本願発明は新たな用途を提供するものではない旨を
主張した。しかし，裁判所は，引用発明の美白化粧料
組成物を用いるとシワ形成抑制作用を奏しているとい
うことが知られていたわけではないことのみを理由
に，特許庁の主張を退け，拒絶審決を取り消している。
その際，裁判所は，実際に利用される現場で引用発明
の実施と本願発明の実施が区別しえないのではないか
という論点に一切立ち入ることなく，本願発明が解明
した作用機序が知られていないという一事を指摘する
のみで，新規性を肯定した。公知技術について新たな
作用機序を見出したのであれば，用途を区別すること
ができなかったとしても，特許の取得を認めることが
できるという立場を前提としていると理解できる。本
稿の分類論でいえば，この判決がパブリック・ドメイ
ン・アプローチではなく，創作物アプローチを採用し
ていることを改めて指摘する必要はないだろう。

　（2）�　公知技術に対して用途を十分に区別しうるこ
とを要求する裁判例：スーパーオキサイドアニ
オン分解剤事件知財高裁判決

　これに対して，物の発明である用途発明に対して特
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許を認めるためには，特許を保護した場合の第三者に
与える影響等を考慮しなければならない旨を説くとと
もに，具体の事案の解決としても，公知の物質の属性
を発見しそれをクレイムにアップしただけで用途とし
ては区別することができないという事案で新規性を否
定したために，その後の議論の展開に大きな影響を与
えた判決が，飯村敏明判事が裁判長を担当した知財高
判平成 23.3.23 判時 2111 号 100 頁［スーパーオキサイ
ドアニオン分解剤］である（11）。
　この事件の特許発明のクレイムは，以下のとおりで
あった。

　「【請求項 1】
　A�　ポリビニルピロリドン，ポリビニルアルコール，
ポリアクリル酸，シクロデキストリン，アミノペ
クチン，又はメチルセルロースの存在下で

　B　金属塩還元反応法により調整され，
　C�　顕微鏡下で観察した場合に粒径が 6nm以下の
白金の微粉末からなる

　D　スーパーオキサイドアニオン分解剤。」

　このうち，構成要件のA～Cは，甲 1（公開公報）
にも記載されている公知の物質である白金微粉末で
あって，構成要件Dにより用途が限定されているので
あるが，本件特許発明の明細書の記載によれば，スー
パーオキサイドアニオン等の活性酸素種が関与する疾
病として，ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツ
ハイマー，網膜色素変性症等が存在するとされてい
た。これに対して，甲 1には，白金微粉末は，ガン，
糖尿病，アトピー性皮膚炎などの予防または治療に有
効であると期待されていることが記載されていた。
　裁判所は，甲 1にはスーパーオキサイドアニオンを
分解する作用が記載されているわけではないが，甲 1
の下で白金微粉末を記載されているように体内に投与
すれば，スーパーオキサイドアニオンが分解されると
いう属性が利用されていたといえることを理由に，新
規性を否定した。その際，本件特許発明にかかる技術
は白金微粉末に備わった性質をクレイムに付加したに
過ぎないとも指摘している（12）。
　この判決は，公知の物質について未知の属性を発見
しただけで新規性を肯定する論理を採用していた前掲
知財高判［シワ形成抑制剤］の論理を真っ向から否定
するものといえる。とりわけ，具体の判断において，

公知技術でも実際には本件特許発明が指摘する効果は
発揮されていたことを理由に，新規性を否定している
点は，この判決のレイシオ・デシデンダイ（判決理
由）（13）を形成している。判決の判断過程を辿れば明ら
かなように，本件では，刊行物記載の用途（ガン，糖
尿病，アトピー性皮膚炎）と本件明細書記載の用途
（ガン，糖尿病，アトピー性皮膚炎，アルツハイマー，
網膜色素変性症等）に完全に重複する部分があったこ
とが決定的な事情であったといえる。
　また，この判決は，単に用途を異にすればよいと述
べたわけではなく，傍論ながら，個々の発明毎に諸事
情を考慮すべきである旨を説いていた（14）。とりわけ
特許を認めて保護した場合の第三者への影響を勘案す
ることを要求する説示の背後には，用途発明がパブ
リック・ドメインを侵食するものとなることがないよ
うに，公知技術と十分な距離のある用途となっている
か否かの吟味を怠るべきではないとするパブリック・
ドメイン・アプローチの発想を明瞭に看取することが
できる（15）。

　（3）�　公知技術に対して用途の区別を求めつつ重
複・包含等による萎縮効果については配慮しな
い裁判例

　1）　序
　前掲知財高判［スーパーオキサイドアニオン分解剤］
以降，公知の物質の属性を見出しさえすれば，公知技
術と用途として区別しうるかということに拘ることな
く特許を認める前掲知財高判［シワ形成抑制剤］のよ
うな法理を採用する裁判例は，いったん見当たらなく
なる。もっとも，同判決の傍論部分に関しては，以下
に分析するように，その意向どおりに運用されている
わけではない。類型別に代表的な判決を紹介しよう。

　2）�　公衆に利用可能であった用途と完全に重複して
いる事例：芝草品質の改良方法事件知財高裁判決

　前掲知財高判［スーパーオキサイドアニオン分解
剤］の登場後に，公知技術について新たな作用機序を
見出したことを理由に新規性を肯定すべき旨を説くと
ともに，用途を実質的に区別しうるのかということを
吟味した判決として，知財高判平成 26.9.24 平成 25
（行ケ）10255［芝草品質の改良方法］がある（16）。
　この事件における本願発明は，「芝草の均一性及び
緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」で
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あった。これに対して，特許庁は，引用発明である芝
生を全体的に均一な緑色に着色するために顔料（銅フ
タロシアニン等）を含む芝生用着色剤を芝生に散布す
る方法等に基づいて，新規性，進歩性を否定し，拒絶
審決を下した。しかし，知財高裁は，銅フタロシアニ
ン等の青色顔料の使用によって，芝草などの光合成を
する植物の育成促進効果や老化防止効果が得られるこ
とは当業者にとって明らかとはいえないこと等を理由
に，新規性，進歩性を肯定し，拒絶審決を取消した。
その際，裁判所は，引用発明と本願発明は実質的に区
別しえないとする特許庁の主張を退けている。事実認
定の問題として，商品として両者が区別して販売され
ていること，そして公知技術である着色剤は芝の休眠
時に使用されるのに対し，本願発明の対象となる成長
調整剤は芝草の生育期に使用されるものであって，使
用時期も異なるというのである。この事実認定を前提
とする限り，この判決は，前掲知財高判［シワ形成抑
制剤］と異なり，引用発明と本願発明がその用途にお
いて区別されうるものであることを前提として，新規
性を肯定していることが分かる。
　とはいうものの，本願発明は要するにフタロシニア
ンを芝草の緑色改良剤として用いるものであるとこ
ろ，既述したように，銅フタロシニアンを芝生用着色
剤として用いることはすでに公知である。この場合，
銅フタロシニアンを芝生用着色剤に用いていた公衆
は，着色の効果だけだと思っていたかもしれないが，
その芝生は芝生自体の色としても緑色が改良されてい
たはずである。しかも，パブリック・ドメインである
芝生用着色剤としての作用と，創作物である芝生用改
良剤としての作用は，芝生にかける点で変わりはな
く，さらにその用途は，いずれも主として緑色が弱
まっているか，弱まる可能性のある芝生に使用するも
のであろうから，両者を分かつことは困難である。し
たがって，すでに公衆は本発明を待つことなく，本発
明の所望の効果を享受していたということができよ
う。そのように考えると，この事件では，公知技術と
実質的に重複していることを理由に新規性を否定すべ
きであったように思われる。
　結局，この判決は，用途を区別しうることを前提と
して新規性を認めている点で，前掲知財高判［シワ形
成抑制剤］とは立場を異にし，その限りで，前掲知財
高判［スーパーオキサイドアニオン分解剤］のレイシ
オ・デシデンダイの立場を踏襲するものということは

できる。ただし，単に区別されればよいというもので
はないことを示唆していたその傍論の趣旨までをも具
現するものとはいうことは困難である（17）。

　3）�　公衆に利用可能であった用途を必然的に包含する
事例：乳癌再発の予防ワクチン事件知財高裁判決

　次に紹介するのは，本願発明が引用発明との間で臨
床効果に差異を見出した結果，新規性を肯定し，もっ
て拒絶審決を取り消した，知財高判平成29.2.28 平成 28
（行ケ）10107［乳癌再発の予防ワクチン］である（18）。
　この事件で問題となった本願発明は，乳癌の再発防
止のためのペプチドワクチン組成物である。特許庁
は，本願発明と引用発明は，「製薬上許容される担体，
配列番号 2のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量
及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み，
配列番号 3のアミノ酸配列を有する E75 ペプチドを
含まないワクチン組成物。」であるという点で発明特
定事項が一致しているとした。しかし，裁判所の引用
発明の認定は，審決と異なり，引用発明はがんワクチ
ンとして完成しているわけではなく，CTL（細胞傷
害性T細胞）誘導剤に過ぎないとされた。裁判所の
認定した技術常識によれば，あるペプチドにより，多
数のペプチド特異的 CTLが誘導されたとしても癌細
胞を確実に破壊することができるわけではないから，
当該ペプチドに必ずしも乳癌患者ワクチンとしての臨
床効果があるということはできない，とされる。裁判
所はこうした認定に基づき，誘導するに止まる引用発
明と，破壊まで至るという臨床効果を見出した本願発
明は異なると判示している。
　この判決は，要するに，引用発明は CTL誘導剤に
止まっていたのに対し，本願発明は，誘導されたCTL
が腫瘍細胞を認識し，これを破壊するという臨床効果
があるという作用機序を見出したところに特徴があ
り，それを（CTL 誘導剤ではなく）乳癌再発の予防
ワクチンという用途に反映したために，新規性を肯定
したと理解することができる。その意味で，この判決
も，作用機序を見出しただけで用途の区別を求めるこ
となく新規性を肯定した前掲知財高判［シワ形成抑制
剤］とは一線を画し，その限度で，前掲知財高判［スー
パーオキサイドアニオン分解剤］のレイシオ・デシデ
ンダイの系譜に連なるものと評価することができる。
　しかし，事案の評価の問題として，CTL 誘導剤と
予防ワクチンは，同一方向の用途であり，後者は必ず
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前者を通過するという関係にあるから，これで用途を
区別したことになるのかということに対しては，疑問
を覚えるところがある（19）。あるいは，単なる CTL誘
導剤に比すれば，より大きな治療効果のある癌の再発
を抑えるワクチンであるということが判明した分，公
衆は，場合によってはこれを用いようとする者が増え
ると目される。そして，食品などと異なり，用途に関
する厳格な規制が施されており，また，いずれにせよ
副作用のリスクに対する懸念があるために，治療効果
が明らかでない場合には投与を躊躇う者が少なからず
存在する以上，ワクチンとたりうることを見出したと
いうことは公衆の利用可能性を拡げたということはい
えるだろう（20）。ワクチンとしての効果を見出す臨床
試験に相応の投資がかかることも勘案する必要があろ
う。本稿の冒頭で紹介した創作物アプローチの下では
当然に新規性が肯定されよう。
　しかし，本願発明に対して特許を付与した場合の効
果を考えると，そして，従前から公衆は公知技術によ
り CTL誘導剤としての効果は享受していたのである
から，すでにパブリック・ドメインにある用途を公衆
から剥奪すべきではないとするパブリック・ドメイ
ン・アプローチの下では，CTL 誘導剤に対して本願
発明に付与された特許権の効果が及んではならない（21）。
CTL 誘導剤として投与しつつ，ワクチンとしては投
与しないという区別がかりに可能であるならば，ある
いは後者に限った特許を付与することを許しても差支
えないのかもしれないが，CTL誘導剤もワクチンも，
結局は，乳癌の再発を抑止することを目的として投与
するものである以上，そうした区別は非現実的なので
はあるまいか。
　そうだとすると，この判決は，前掲知財高判［スー
パーオキサイドアニオン分解剤］の傍論の趣旨からは
やはり外れていると評価される。

　4）�　公衆に利用可能であった用途と区別しうる可能
性のある事例：IL-17産生の阻害事件知財高裁判決

　最後に，公衆に利用可能であった用途との区別に関
する限界線上の事例として，やはり公知の医薬品につ
いてその作用機序を見い出したうえで，それをクレイ
ム・アップした特許発明の新規性，進歩性が争点とさ
れた知財高判平成 31.3.19 平成 30（行ケ）10036［IL-17
産生の阻害］（22）を紹介することとしたい。
　この事件で問題となった特許発明は，インターロイ

キン－ 23（IL-23）のアンタゴニストという公知の有
効成分を含む医薬組成物に関する発明であり，その請
求項 1は，以下のとおりとなっていた。

　「【請求項 1】T細胞によるインターロイキン－ 17
（IL-17）産生を阻害するためのインビボ処理方法にお
いて使用するための，インターロイキン－ 23（IL-23）
のアンタゴニストを含む組成物。」

　請求項 1にかかる本件特許発明は，引用発明である
甲 5発明（23）と組成物の構成を同じくしており，ただ
その用途が甲 5発明では「T細胞を処理するため」で
あったのに対し，本件特許発明では「T細胞によるイ
ンターロイキン－ 17（IL-17）産生を阻害する」ため
であると，新たに解明した作用機序に基づき特定され
ていることが異なるに止まっていた。
　原告は，本件特許発明は，IL-23 アンタゴニストに
備わった「T細胞による IL-17 産生を阻害する」とい
う性質又は機序を明らかにして，これを説明する構成
要件を付加したにすぎないから，甲 5発明と異なる新
規な方法（用途）とはいえないなどと主張し，その新
規性，進歩性等を争った。
　知財高裁は，本件特許発明は，炎症性疾患の患者一
般を対象とするのではなく，特に IL-17 を標的として，
その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用
するものであることを理由に，甲 5発明とは用途を異
にすると判示し，原告の主張を退けている。従前は，
乾癬患者であればそれ以上に特に区別することなく，
その意味で闇雲に投与していたのであるが，乾癬患者
に IL-23 のアンタゴニストが効く（少なくとも一つ
の）理由がT細胞による IL-17 の産生を阻害するか
らであることが判明した結果，特に IL-17 濃度の上昇
が見られる患者を選んで選択的に投与することができ
るようになった。その意味で，本件特許発明は，既知
の物質につき，従前の用途とは異なる新たな用途を見
出した用途発明と評価しうるので，新規性が肯定され
たのである。進歩性についても，当該作用機序の記載
や示唆が引例にないことに加えて，当該用途に至る動
機付けが当業者にないために，原告の進歩性欠如の主
張が退けられている。
　この判決の特徴は以下のようにまとめることがで
きる。
　第一に，この判決は，公知の医薬品の既知の用途に
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ついて，その作用機序を新たに見いだしたというだけ
で新規性，進歩性を認めたわけではない（24）。新規性，
進歩性のいずれについても用途を異にするということ
が決め手となっているからである。その意味で，この
判決も，前掲知財高判［スーパーオキサイドアニオン
分解剤］のレイシオ・デシデンダイを踏襲する裁判例
の一つということができる。
　第二に，このように用途が異なると認定するに際し
て，裁判所は，クレイムの文言と当時の技術常識に依
拠しているということも重要である。そのような判断
手法をとっていることは，新規性，進歩性要件のとこ
ろではなく，明確性要件のところで詳述されている。
そこでは，クレイム中の「インビボ処理方法において
使用するための」という文言が，IL-17 濃度の上昇が
見られる患者に選択的に利用されるものであることを
示していると一義的に理解しうるとされており，ま
た，IL-17 濃度の上昇が見られる患者を選定すること
が可能であることも技術常識とされている。
　逆にいえば，この説示は，新たな用途を実施するこ
とが可能であることが技術常識でなかった場合には，
裁判所は，用途を限定することはなく，ゆえに特許取
得を認めるつもりがないことを明らかにしている。そ
の場合，この判決自身は，本稿が提唱する新規性喪失
という理由付けではなく，明確性の要件の充足を否定
する態度を示しているわけであるが，肝要なことは，
いずれにせよ特許の取得が認められないという結論に
至っているということである。
　もっとも，この判決がなしたような用途を区別する
クレイム解釈でもって，公知技術と十分な距離がとれ
ており，前掲知財高判［スーパーオキサイドアニオン
分解剤］の傍論の要請に十分に答えるものとなってい
るのかということは別途，検討が必要であろう。この
判決は，本件発明をして「特に IL-17 を標的として，
その濃度の上昇が見られる患者に対して選択的に利用
するものということができる」と把握するその説示に
照らすと，患者の IL-17 濃度を測定することなく，IL-17
濃度の上昇とは無関係に投与する医薬品は，特許のク
レイムの用途に該当しないので，この事件の特許権の
技術的範囲から外れると考えているものと思われる（25）。
たしかに，パブリック・ドメイン・アプローチの下で
は，そのような投与方法により，偶然，結果的に IL-17
濃度が上昇していた患者にも IL-23 のアンタゴニスト
が投与されることになるが，それは従前から行われて

いた公知技術でしかなく，そのような公知技術の用途
に対して特許権の保護を及ぼすべきではない。
　しかし，問題は，「インビボ処理方法において使用
するための」というクレイムの文言に鑑みて，そのこ
とが当業者に明瞭といえるのかということである。判
決では，技術常識の問題とされているから，多分に事
実認定の領域に属するが，患者の IL-17 濃度を測定す
ることがない場合には本件特許の技術的範囲に属しな
いことをより明瞭に記す訂正を施さない限り，新規性
を喪失すると判断するという処理の仕方のほうが，パ
ブリック・ドメインに対する萎縮効果を防ぐことに資
するように思われてならない（26）。
　この他の判決にも，明細書の記載に基づいてクレイ
ムをやや強引に限定解釈した結果，公知文献に記載さ
れている方法と十分な距離をとっており，パブリッ
ク・ドメインとなるべき領域を実質的に侵食すること
がないといえるのかということに疑問が呈されている
ものがある（知財高判平成30.7.18 平成 29（行ケ）10114
［ICU鎮静のためのデクスメデトミジンの用途］）（27）。そ
の意味では，単純に用途を区別しうるというだけで新
規性を肯定することに対して警鐘を鳴らした前掲知財
高判［スーパーオキサイドアニオン分解剤］の傍論ま
でもが，その後の裁判例に浸透していると評価するこ
とは困難といえよう。

　（4）　小括
　以上，本稿は，公知技術との用途の区別という観点
を中心に，内在同一に関する代表的な事例を分析して
きた。
　公知の物質の属性を見出したり公知の方法の作用機
序を解明したりしたところに特徴があるというだけで
新規性を肯定する前掲知財高判［シワ形成抑制剤］の
ようなアプローチをとる裁判例は，既述したように，
前掲知財高判［スーパーオキサイドアニオン分解剤］
以降，鳴りを潜めることになり，むしろ，既存の物質
や方法に新たな用途を見出したところに特徴があると
評したほうがよい判決が主流を占めることになる（既
に紹介したもののほか，知財高判平成 26.12.24 平成 26
（行ケ）10045［骨代謝疾患の処置のための医薬の製造
のための，ゾレドロネートの使用］）。
　しかし，これらの裁判例のなかには，既に分析した
ように，公知技術と用途が実質的に重複しているもの
（前掲知財高判［芝草品質の改良方法］），公知技術を
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必然的に包含するもの（前掲知財高判［乳癌再発の予
防ワクチン］），クレイムによる区別が明瞭とはいいが
たいもの（前掲知財高判［IL-17 産生の阻害］，前掲知
財高判［ICU 鎮静のためのデクスメデトミジンの用
途］）があり，前掲知財高判［スーパーオキサイドア
ニオン分解剤］の傍論までもが実行されているとはい
いがたい状況にある（28）。
　さらに，最近では，説示としては，むしろ前掲知財
高判［シワ形成抑制剤］に立ち返るかのような口吻を
示す判決も現れている（知財高判令和 2.12.14 令和元
（行ケ）10076［炎症性疾患および自己免疫疾患の処置
の組成物および方法］（29））。情勢は混沌としてきたのか
もしれない。

4.結び
　特許制度自体が，範囲と期間を区切りつつパブリッ
ク・ドメインに属さない領域をあえて設けることでパ
ブリック・ドメインを醸成しようとするアンビバレン
トな構造を有している以上，各種の場面で，創作物ア
プローチを重視するのか，それともパブリック・ドメ
イン・アプローチを採用するのかということが，一刀
両断で一義的に決まるものではない。しかし，特許法
の構造上，パブリック・ドメインの醸成が第一次的な
目的であって，創作物の保護は道具的な関係にあるこ
とに鑑みると，限界線上の事例で決め手がないのであ
れば，デフォルトとしてはパブリック・ドメイン・ア
プローチを採用することが望まれるのではなかろう
か。本稿が取り扱った内在同一の問題は，その種の限
界事例の一つであると目される。
　もっとも，パブリック・ドメイン・アプローチの下
でも，常に技術的思想の認識が不要であると解し，闇
雲に内在同一性が肯定されるわけではない。肝要なこ
とは，基準時において当該技術的思想の恩恵を公衆が
享受可能であったか，ということである。そして，特
に物の発明の場合には，公衆が技術的思想を認識して
いない場合であっても，物を公衆が利用している場合
には，事実として当該物の属性の効果を公衆が享受し
ていることが多く，ゆえにその属性が技術的思想とし
て認識されていなかったとしても，内在同一として新
規性を否定すべき場合が多い。しかし，常にそうなる
わけではなく，たとえば属性の効果が認識されない限
り，当該属性を用いた用途に利用されることが見込ま
れにくい医薬品の用途発明などの場合には例外があり

うる（30）。ただ，その場合でも，パブリック・ドメイ
ン・アプローチの下には付与されるべき特許の禁止権
が公衆にすでに利用可能であったパブリック・ドメイ
ンの領域を侵食しないことが条件となる。このような
観点から，本稿は，事例に基づいて，公衆が利用可能
な用途と実質的に重複する場合，公衆が利用可能な用
途を必然的に包含する場合，公衆に利用可能な用途と
区別が明瞭でない場合には，パブリック・ドメイン・
アプローチの下で新規性を否定すべきであるというこ
とを描写した。
　ところで，このうち区別が不明瞭な場合に関して
は，クレイムが補正ないし訂正されれば，用途の区別
可能性という観点からの新規性喪失事由は解消するこ
とになる。しかし，いうまでもなく，特許が認められ
るためには，用途が区別されれば済むというわけでは
ない。新規性要件に限ってみても，一つの技術的思想
の中に区切りを設けただけでは，公衆に利用可能な新
たな技術的思想を提供したことにはならないといわな
ければならない。たとえば，IL-17 産生の阻害事件の
事例でいえば，クレイムにかかるプロセス，すなわち
患者の IL-17 濃度を測定するというプロセスがかつて
行われたものでなかったのだとしても，そこに何らか
の技術的な意味合いがないのであれば，新たな技術的
思想であると評価すべきではない。
　ありていにいえば，完全に同一の事象というものは
歴史的に二度と起こり得ないのであって，全ての事象
は過去の事象となにがしか異なる要素を有している。
したがって，何らかの区別をしようと思えば，いくら
でも区別は可能なところ（時刻，場所，被験者，気温
etc…），そのうちのいくつかを列挙して区別しただけ
で同一性が否定されるのだとすれば，およそ同一性と
いう概念は要件として機能しないことは自明である。
新規性要件における同一という評価が規範的な要件で
ある以上，何をもって同一と判断するのかということ
も法の趣旨に従って画定していかなければならない。
　ふたたび IL-17 産生の阻害事件に戻れば，結局，患
者の IL-17 濃度を測定するというプロセスによって，
そのようなプロセスをなさなかった場合では得られな
かった有為な効果が発揮されることが示されて初めて，
そのような区別に技術的な意味があり，公衆に利用可
能な用途とは異なる新たな技術的思想と評価され，新
規性が肯定されることになる（31）（32）。そのうえで，さ
らに進歩性（非容易推考性）の要件の充足も必要とな
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る。たとえば，公知技術に比して顕著な効果がなけれ
ば，顕著な効果に関する独立要件説あるいは二次的考
慮説（33）の下で，進歩性も否定されることになる（34）。
　このことを指摘して，本稿を結ぶことにしたい（35）。

（注）
（1）田村善之『知的財産法』（第 5版・2010 年・有斐閣）180 頁。
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『知財の理論』（2019 年・有斐閣）3～10 頁，同「蜘蛛の糸－
『知財の哲学』『知財の理論』からみた『知財の正義』」田村
善之＝山根崇邦編『知財のフロンティアⅠ』（2021 年・勁草
書房）3～32 頁。
（2）参照，田村・前掲注 1・知的財産法 203 頁。
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いという意見が主張されるかもしれない。しかし，本願発明
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（31）より詳しくは，選択発明に関して，参照，田村善之［判批］
知的財産法政策学研究 56 号 203～205 頁（2020 年）。
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