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　抄　録　健康機器の特許に関する本件侵害訴訟「Biosig v. Nautilus」では，米国特許の記載要件（発
明の明瞭性）の基準が主要な争点となった。米国連邦最高裁判所は，これまでの連邦巡回控訴裁判所
（CAFC）の運用を改める判決を行った。記載要件の厳格化が予想されるなかで，CAFCはその差し戻
し判決において「新基準のもとでも，発明は明瞭であって，無効理由はなし」との判断を行った（Nautilus
差戻判決）。一方，Nautilus差戻判決とは別に，CAFCは機能的クレームについて規定した112条（f）の
適用要件を緩和する方針転換をWilliamson判決で示した。そこからは，一般的な記載要件とは別に，
機能的クレームについては厳格化を進める方針が読み取れる。本稿では，CAFCが行ったNautilus差
戻判決を解説するとともに，Williamson判決との比較から，米国司法界が示す記載要件の方向性につ
いての考察も行う。

Court of Appeals for the Federal Circuit, 2015年４月27日判決
Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus Inc., No. 2012-1289

吉 田 　 哲
緒 方 大 介

＊

＊＊

海外注目判決：No.10

 ＊   奈良先端科学技術大学院大学　客員准教授，米国
Muncy, Geissler, Olds & Lowe, P.C.所属　米国パテ
ント・エージェント，日本弁理士　Tetsu YOSHIDA

 ＊＊   住友電気工業株式会社　知的財産部，弁理士　
Daisuke OGATA

目　次
1． はじめに
2． 既存の研究
　2．1 記載要件に関する研究
　2．2  機能的クレームに関する記載要件の研究
3． 記載要件についての基準（Nautilus差戻判決）
　3．1 発明の概要
　3．2 裁判の経緯
4． CAFC差戻判決の内容
　4．1 結　論
　4．2 新基準のレベルについて
　4．3 発明が明瞭と判断した理由
5． 考　察
　5．1 判断基準の厳しさ（変化せず）
　5．2 記載されていない事項について
6． MPFクレームに求められる記載要件
　6．1 MPFクレームと関連条文

1 ．	はじめに

筆者らの経験として，記載要件は後述する理
由から審査であまり問題とならないことが多い

［米国］Nautilus差戻判決に見る
CAFCが示した記載要件の方向性
──Williamson判決との比較による考察──

　6．2 司法の取り扱い
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7． 記載要件に関する司法の傾向（２つの流れ）
8． 記述レベルの向上
　8．1 技術分野別の対応
　8．2 機能的実施例の問題
　8．3 明細書作成者のマインド
9． おわりに
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と考える。しかし，訴訟では被告側からその不
備が指摘されることがある１）。近年のトロール
対策では，不明瞭な特許の記述が問題視されて
いる。この問題に対して，2014年６月，米国連
邦最高裁判所は，Nautilus最高裁判決２）におい
て，それまでのCAFCによる記載要件の判断基
準を否定し，新しい基準での審査のやり直しを
求めた。2015年４月にはその差戻判決がCAFC
からなされた。CAFCは最高裁判決を踏まえて，
どのように記載要件の判断基準を運用したので
あろうか。また，Means Plus Functionクレーム
（MPFクレーム）３）の取り扱いについても，2015
年６月，その認定において112条（f）の適用範囲を
拡大する意向のWilliamson判決４）がCAFC大法
廷でなされている。本稿ではこれらの判決をも
とに，記載要件に関する米国司法界の動向につ
いて言及する。

2 ．	既存の研究

米国特許制度における記載要件の研究として
は例えば次のものが挙げられる。

2．1　記載要件に関する研究

（1）Allison等は，1982年～2012年までの間に
地裁・CAFCで記載要件が争われた1,144件の判
決から技術分野別の記載不備に関する割合を調
べ，伝統的な機械系や化学系発明の場合，記載
要件の無効主張に対して平均より高率で生き残
れる（無効になりにくい）のに対して，新しいバ
イオテクノロジー，光学，ソフトウェアなどの
新しい技術分野では，生き残り率が低い（無効
になりやすい）との結論などを紹介している５）。
（2）Rantanenは，Nautilus最高裁判決が
CAFCに与える影響について報告を行ってお
り，CAFCは最高裁の判決を受けても，これま
での基準を変更することに消極的であり，
Nautilus最高裁判決前後で，記載要件の判断に
変化がない点を指摘している。論文では，

Nautilus最高裁判決後に，新しい基準である
「Reasonably Clarity」の下で，１つの特許も
112条（b）６）違反となっていないことを指摘す
る。その一方，MPFクレームについては，「機
能に対応する構造開示の失敗」，といった別の
視点で無効判決が出されていると指摘する７）。

2．2　		機能的クレームに関する記載要件の
研究

（1）Nealは機能的クレームに要求される開示
内容について説明しており，機能的クレームに
要求される開示レベルは，関連技術やクレーム
のスコープによって変動すること，112条（f）が
適用される場合だけでなく，適用されない場合
にも十分なサポートの開示に留意すべき点など
を説明する８）。
（2）日本知的財産協会ソフトウェア委員会は，
審査段階と権利行使段階におけるMPFクレー
ムの相違についての研究を報告している９）。そ
の中で，MPFクレームの取り扱いが争点とな
った判決を紹介するとともに，審査段階のほう
がCAFCの判断基準よりも112条（f）規定が適用
される可能性が高くなることや，特殊機能／非
特殊機能による記載要件にMPEPとCAFCの判
断とが異なっている点を報告している。

3 ．			記載要件についての基準（Nautilus
差戻判決）

今回のCAFCによるNautilus差戻判決は，最
高裁判所からの差し戻しを受けての判決であ
る。まず，本件発明の概要を説明した上で，こ
れまでの経緯を説明する。

3．1　発明の概要

本件訴訟の対象となったBiosig社の特許（US 
Patent 5,337,753）に係る発明は，健康機器に
用いられる心拍測定装置に関する。利用者の心
拍数は右手と左手に電極を接触させ，そこから
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測定される電気信号によって計測される。従来
技術では，測定時に混在するノイズが問題とな
った。本件発明は，このノイズを除去するため
に，相互に離れた２つの電極を一組として用い
る点に特徴があった。

（1）クレームの記載
この離れた２つの電極について，クレームで
は次のように記載されていた。
上段では，構成として「２つの電極が，離間
関係で配置されていること」が記述され，下段
では「２つの筋電信号が相殺されて（ノイズが）
実質的にゼロになる，という非構造的記載がな
されている。

（2）明細書／図面の記載
明細書において２つの電極はノイズを除去す
るために離れて配置する必要がある点が記述さ
れている。また，右手と左手は２つの電極上に
配置される（left -hand 100... is placed over 
both electrodes 13 and 15, right -hand 200... is 
placed over both electrodes 9 and 11）とも記
述されていた。その実施例は図面において次の
ように開示されていた。
図２は本件特許の図面である。右手用の電極
組（13と15）は離れた態様で，かつ，片手で握

られる様子が開示されていた。同様に，左手用
の電極組（９と11）も離れた態様で開示されてい
た。ただし，適切なノイズ除去のためにはどの
程度離れている必要があるのか，その詳細につ
いては数値範囲を含めて一切の記述がなかった。
裁判では，一組の電極が離れて配置される

（Spaced Relationship：離間関係）の意味が明
瞭であるか否かが争点となった。

3．2　裁判の経緯

これまでの裁判の経緯は表１の通りである。最
初のCAFC判決をCAFC当初判決，差し戻し審
の本判決はCAFC差戻判決として以下説明する。
最高裁はこれまでのCAFCの判断基準を否定
し，新しい基準での判断のやり直しを求めた。
CAFC差戻判決の注目点は，新しい基準のもと，
記載要件がどのぐらい厳しく要求されるのか，
という点であった。本事件では，特許訴訟で被

1 A heart rate monitor ...

a first live electrode and a first common electrode 
mounted ... in spaced relationship with each other,

whereby, .... so that，when said first electromyo-
gram signal is applied to said first terminal and 
said second electromyogram signal is applied to 
said second terminal, the first and second electro-
myogram signals will be subtracted from each 
other to produce a substantially zero electromyo-
gram signal at the output of said difference ampli-
fier;

１．脈拍測定器

第１作動電極と第１共有電極は，相互に離間関係
で…設置される

これにより，…第１筋電信号が第１端子に入力さ
れ，第２筋電信号が第２端子に入力されると，第
１と第２筋電信号は相互に相殺され，実質ゼロの
筋電信号を増幅器の出力に生み出す

図１　Biosig社の特許（US	Patent	5,337,753）クレーム１

図２　本件特許の図面
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告となることの多いIT企業などを中心として，
産業界から記載要件の厳格化を求める意見が多
く出されており10），最高裁判決の結果，厳格化
が実現されるのではないか，という期待から
CAFC差戻判決への注目が集まった。

4 ．	CAFC差戻判決の内容

CAFC差戻判決の内容は次の通りである。

4．1　結　　論

最高裁の判決文に示された「Reasonably Cer-
tainty」を新基準として採用し，発明の明瞭性
を改めて判断した。その結果として，発明は（前
回の判決と同様に）明瞭であると判断した。

4．2　新基準のレベルについて

まず，CAFCは，最高裁が示した「当業者に
合理的明瞭性（Reasonable Certainty）をもっ
て発明の範囲を通知できているか否か」との考
え方は，馴染みのある基準として，採用に問題
ない旨を記述した。また，その基準の下でも，
過去のCAFCや地裁の明瞭性の判断を不適格と
するようなものでないと指摘した。

4．3　発明が明瞭と判断した理由

CAFC差戻判決で，前回の判決と同様に，発
明が明瞭であると判断した理由は次の通りであ
る。
① 明細書および図面の記載
明細書および図面で，「２つの電極の上に左

手を置く（右手を置く）」ことが開示されている。
前頁で紹介した図２には，離れて配置されてい
る２つの電極（９＆11と13＆15）の上に右手と
左手が置かれる様が図示されている。
② クレームの記載
Claim 1では，「２つの電極が，（それぞれ独
立して）１つの手から電気信号を検知する」旨
が記述されている。つまり，２つの電極間の距
離は手の幅よりも大きいことはあり得ず，その
一方，電気的に結合してしまうほど小さいこと
もありえないと理解できる。
③ 審査履歴
審査履歴においても，拒絶理由を解消するた

めに，ノイズ除去には電極が離れていることが
重要であると示されている。審査官もこの点を
重視している。クレームでのWhereby句（図
１下段参照）がノイズ除去の機能を説明してお
り，クレーム中の機能の記述は電極の離間関係
の境界（boundaries）を確定するのに高い関係
があると認められる。
④ 発明者の証言
発明者の証言も内部資料（Intrinsic evidence）
として考慮している。発明者による証言では「測
定できるノイズの大きさは電極間の距離に比例
する点，左右の手で生じるノイズはバラバラで
あり，調整が必要であることを前提に当業者で
あれば，どの程度の距離にすべきかテストすれ
ば分かる」点が記述されている。
以上の理由から，CAFC差戻判決では「（電
極間の離間関係は明記されていないものの）発

表１　本件裁判の経緯

2012年２月 地裁判決 離間関係については，具体的な数値の記述がないため，発明不明瞭（112条（b）
違反）として無効。

2013年４月 CAFC当初判決 具体的数値の記述はなくても，“insolubly ambiguous（補正できないほどの
不明瞭さ）”でなければ発明は明瞭と判断。地裁の判断を覆す。

2014年６月 最高裁判決 CAFCがこれまで利用してきた，“insolubly ambiguous”の判断基準は不適切。
発明は明確であるべきとの視点で，新しい基準での判断のやり直しを要求。

2015年４月 CAFC差戻判決 新基準のもと，明瞭性の判断をやり直し，発明は明瞭との判断を下す。
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明が本質的に備える変数は，上記内部資料によ
り，当業者は理解できる」と結論づけた。

5 ．	考　　察

このCAFC差戻判決から，今後の記載要件の
判断はどのように行われるといえるのであろう
か。

5．1　判断基準の厳しさ（変化せず）

CAFC差戻判決で発明の明瞭性を認めた上記
①～④の理由は，すべてCAFC当初判決でも考
慮された事項である。詳細には，CAFC当初判
決では，CAFC差戻判決で考慮しなかった専門
家の証言などが含まれるため，CAFC差戻判決
のほうがCAFC当初判決の検討事項よりもむし
ろ簡略化されている。最高裁が新しい基準で審
査することを求めたのに対して，CAFCは，前
回と同じ証拠（明細書や図面，宣誓書の記載）を，
前回と同様に読み直し，そして「新しいRea-
sonable Certaintyの基準においても発明は明
瞭」との結論を下している。
これまで用いられてきた「Insolubly Ambig-
uous」基準であろうとも，新しい「Reasonably 
Certainty」基準であっても，これは単なる言葉
の問題であって，考慮する証拠や必要とされる
開示の程度を変更しなければ何も変わらないで
あろう。CAFCは，文言上，判断基準を新しくし
たものの，最高裁が示した明瞭性を高める意図を
参酌しているとは思えない。逆に言えば，この判
決は，「明瞭性の程度については大きく変えない」
というCAFCの意思表示ともいえる11）。
最高裁の審理中，不明瞭な特許は排除される

べき要望が産業界から上げられている12）。しか
し，今回のCAFC差戻判決の判決文を見る限り，
これまでの運用と大きな変化は期待することは
できない。この点で，トロール対策として発明
不明瞭に基づく反論の強化を期待していた関係
者にとっては相当残念な判決といえる。

5．2　記載されていない事項について

CAFC差戻判決の結果では，クレームされた
「離間関係」について，なんら具体的数値を示
すことなく発明の明瞭性が認められた。しかし，
明細書作成者の立場として，クレームした構成
について，「当業者なら理解できる」といった
姿勢で開示を省くことは常にリスクが伴うと考
える。以下では，CAFC差戻判決で特許権者に
好意的に解釈された事項についての留意点を紹
介する。

（1）実施可能要件（過度な実験）の問題
米国特許の記載要件の１つは実施可能要件13）

である。実施可能要件の判断基準は，「発明を
実施する際に，過度な実験（Undue Experi-
mentations）14）が必要とされるか否か」であっ
て，必要とされる場合は実施可能要件を満たさ
ないと判断される。ここでの過度な実験につい
ては，様々な判決によりそのレベルが開示され
ている。米国特許弁護士 John G. Smithはその
著書で，「クレーム発明を実施するために常識
的な量の通常レベルの実験が必要な場合には特
許明細書は法定要件を備えるといえる」として，
過度でない実験のレベルを説明している15）。
CAFC差戻判決では，上述の「④発明者の証
言」で紹介したように，「当業者がテストをす
れば分かる」という発明者の証言を特許権者に
好意的にとらえ，離間距離の数値が開示されて
いないこと自体を致命傷とはしていない。しか
し，テスト（試行錯誤）で見つかるということ
とは，少なくとも実験が必要になることと同義
であろうし，更に，その実験が過度でないとい
う証明は，特許権者にとって必ずしも容易では
ないと考える。
明細書で開示されていない事項を，試行錯誤

すれば容易に見つかるとして補おうとする場合
は，常に，被告側から「そのような試行錯誤は
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過度な実験を要求するため実施可能要件違反
だ」と主張されることは覚悟すべきであろう。
更に，このように明細書に記載されていない

ことを特許権者が補おうとすることは，実施可
能要件以外の判断においても裁判所から否定さ
れることがある。CAFCによるMedical Instru-
mentation v. Elektaの判決において，CAFCは
明細書に開示されていない事項に関して「公衆
は，特許権者が排他権を有する構成について推
測することを要求されるべきでない」として，
明細書に記載されていないソフトウェアの存在
を否定している16）。特許は開示の代償として認
められる権利であることは日本だけでなく米国
でも同様である。明細書で開示していない構造
を，「試行錯誤すれば容易に分かる」といった
説明で補おうとする主張は，裁判所から否定さ
れる場合があるということは，出願人として留
意すべきポイントであろう。

（2）クレーム中の機能的記載
本件発明では，上記クレームの下段（whereby

以下）に示すように「…されると，第１と第２
筋電信号は相互に相殺され，実質ゼロの筋電信
号を増幅器の出力に生み出す」と発明の作用に
関するノイズ除去機能について記述されてい
た。そして，CAFC差戻判決では，上述の③「審
査履歴」で説明したように，上記ノイズ除去機
能の記述を，離間距離が明瞭であると結論づけ
る点で好意的に汲み取っている。この結果から，
明細書で開示されていない数値範囲や具体的構
成について，裁判所が機能的記述に基づき好意
的に解釈してくれる場合がある

4 4 4 4 4

ことは間違いない。
しかし，好意的に解釈してもらえるのか否か，

それは個々の発明の特徴に応じて変動するもの
であり，常に期待することはできないのではな
いか。記載されていない構成を機能的表現で補
えるかどうかについては今後の研究が望まれる
ところであるが，少なくとも，MPFクレーム

である場合，機能に対応する構造の開示失敗を
理由に特許が無効になっている判決は珍しくな
い17）。この点は，Rantanenが指摘している通り
である。更に，後述するように今後はMPFク
レームの認定範囲が拡大されることを前提にす
るならば，好意的に解釈される事案はより限定
的になると考える。
本件では，機能的表現が「離間距離の開示」
を補う点で有効に作用した。しかし，本件を根
拠に，具体的構成の記述を積極的に省略するよ
うな実務は控えるべきであろう。

（3）小　括
発明の実施例に関して，すべての具体的構成，

その変形例，数値範囲を記述することは作業負
担が大きく現実的とはいえないであろう。しか
し，少なくともクレーム（しかも独立項）に記
述されている構成について，その具体的構成を
「当業者なら理解できる（当たり前），試行錯誤
すれば分かる」といった姿勢で済ますことには
常にリスクが伴うであろう。どの程度まで具体
的開示を省略できるのか，今回紹介した上記２
つのポイントは，そのリスクを予測する参考に
なると考える。

6 ．	MPFクレームに求められる記載要件

2015年６月，CAFCはこれまでのMPFクレーム
の判断基準を改める判決を行った（Williamson判
決）。その判決は本稿で紹介したNautilus差戻判
決とともに新しい記載要件の流れを示す判決と
考えられる。以下，MPFクレームの説明と
Williamson判決の概要，その影響を紹介する18）。

6．1　MPFクレームと関連条文

（1）MPFクレームとは
Means Plus Functionクレーム（MPFクレー
ム）とは，クレームのスタイルの１つであって，
発明の構成要件にMeansもしくはStepの表現が
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含まれるものである。その特徴は，どんな構造
であるか（What it is）ではなく，何をするの
か（What to do）で発明を特定する点にある。
日本では，構造的に記載されたクレームよりも
広い権利範囲が獲得できるとして，機械・電気
系の発明では基本的スタイルとして普及してい
る。日本特許における「～する手段」や「～制
御手段」などを直訳するとMPFクレームとなる。

（2）関連条文
米国特許制度上，MPFクレームに関する条文

としては，米国特許法の112条（f）と112条（b）が
重要である（条文：35 U.S. Code§112 -Specifi-
cation）。
① 112条（f）
112条（f）は，長年，機能的記載を禁止してき
た米国特許制度に対して，機能的表現を認める
ために1952年に設立された条文である。この条
文では「クレームにMeansやStepなど機能的表
現を使ってもよい。ただし，そのクレームは，（ク
レームされた機能の）対応構造（Corresponding 
Structure），もしくは，その均等物の範囲に限
られる」旨が定められている。112条（f）は，機
能的記載を認める代わりに，その権利範囲を開
示された構造に制限することで，特許権者と公
衆とのバランスを図るために設けられた条文と
いえる。
② 112条（b）
112条（b）は，明細書の記載要件についての規

定であり，「明細書で開示される発明は明瞭で
なければならない」旨が定められている。そし
て，112条（f）が定める「クレームされた機能の
対応構造」が開示されていなければ，発明は不
明瞭であるとして，特許は無効とされる。した
がって，112条（f）が適用されるということは，
自動的に対応構造の開示を明細書で要求される
こととなり，この開示に失敗すると特許は112
条（b）違反を根拠に無効になっていた。

6．2　司法の取り扱い

MPFクレーム112条（f）の取り扱いについて，
CAFCは単純にMeansの言葉の有無だけでな
く，当業者が構造物を理解できるのか否かとい
った基準で，MPFクレームか否かの判断を長
年行ってきた19）。2004年，CAFCはLighting判
決で，それまでの運用を改め，112条（f）適用の
ハードルを高くし，Meansという言葉を含まな
いクレームに対して112条（f）の適用を難しくし
た20）。Meansという言葉が使われていないとい
うことは，発明者が意図的に排除したと考える
ことができ，被告が十分な構造的記述がないこ
とを証明しない限り，MPFクレームではない
という強い推定（Strong Presumption）が働く
としたのである。その結果，被告側が「このク
レームはMPFクレームだ」と主張しても，
Meansが含まれていないクレームに対して112
条（f）が適用されることは稀となった。そして，
この運用が今回の判決まで維持されてきた。

6．3　Williamson判決の概要とその影響

本件発明は，ネットワークを使い，遠隔地で
も行える学習システムに関する（US Patent 
6,155,840）。技術分野はIT分野であって，その本
質はソフトウェアにあるといえる。争点となった
クレームの用語は“distributed learning control 
module（配信学習制御モジュール）”である。
Williamson判決では，これまでの「強い推定」
の判断基準は誤りであったとして，上述の
Lighting判決前の基準に戻す旨が示された。
CAFCは，「強い推定」の基準は，機能的クレ
ームを認める代わりにその権利範囲を制限する
とした112条（f）設立の主旨から逸脱していると
して，旧基準のもと，Meansとの用語を含まな
いにもかかわらず，本件発明のクレームは
MPFクレームであり，112条（f）が適用されると
判断した。
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Williamson判決の影響として，Meansを含ま
ないクレームであっても，構成要件が機能的に
記載されているのであれば，そのクレームは
MPFクレームであるとして，112条（f）により限
定解釈される可能性が高まった。更に，クレー
ムされた機能に対応構造の開示が明確に

4 4 4

求めら
れることとなったため，これに違反すると112
条（b）に基づき特許は無効と判断される。
権利者としては，権利範囲の限定解釈を留意
するだけでなく，機能に対応する構造を開示し
ていることの確認を慎重に行う必要が高まった
といえる。

7 ．			記載要件に関する司法の傾向（２
つの流れ）

以上の２つの判決，ならびに，現時点の米国
社会の状況から，記載要件に関しては次の２つ
の流れがあると考える。

（1）異なる２つの方向性
Nautilus最高裁判決後，筆者は「今後，明瞭
性の基準は高くなる。不明瞭無効が増える」と
その後の展開を予想した21）。インターネット上
でも，筆者と同様に「明瞭性の基準が高くなる
であろう」といった意見はいくつか見受けられ
た 2 2），2 3）。しかし，今回紹介したNautilusの
CAFC差戻判決が示す方向性は，記載要件の判
断基準については厳格化を否定していると考え
る。この点は，Rantanenが指摘している通り
である。
その一方，Williamson判決が示す方向性は，

記載要件の厳格化である。実際，Williamson判
決でも，MPFクレームであるとの認定に続き，
112条（f）に基づき機能に対応する構造の開示の
有無が判断され，これに失敗しているとして特
許無効の結論に至っている。この２つの判決は
どのように理解すればよいのであろうか。

（2）技術分野の違い
この２つの方向性は，技術分野の違いとして
捉えることができるのではないであろうか。記
載要件について現状維持を示すNautilus差戻判
決の対象は，健康器具に用いられる心拍数測定
器の発明である。その技術分野は，伝統的な電
気系といえるであろう。一方，厳格化を示す
Williamson判決の対象は，インターネット通信
に用いられるソフトウェアの発明であり，その
技術分野はIT系といえる。
Nautilus差戻判決では，産業界から盛んに記
載要件の厳格化が要求されたものの，そこで主
張しているのはAmazonやGoogleなどのIT企業
が多い印象である。また，特許制度に関する政
府系報告24），25）で問題視されているのは，権利
範囲が不明瞭とされる機能的クレームであり，
その代表例は発明の本質が機能であって，その
クレームが機能的にならざるを得ないソフトウ
ェア発明といえる。つまり，記載要件の厳格化
が必要とされるのはソフトウェア発明であっ
て，伝統的な電気／機械系発明については，厳
格化が必要でないとCAFCは考えているのでは
ないであろうか。
Nautilus差戻判決後には，全ての技術分野で
の記載要件が厳格化され，大量の特許が無効に
される，といった懸念があったものの，そのよ
うな事態に至ってしまっては，特許制度の価値
を貶めるものであり，イノベーション促進とい
う視点で望ましくない，といった考えも否定で
きないであろう26）。Nautilus最高裁判決前に行
われたCAFC当初判決の中でも，「明細書がた
とえ理想的でなくても，発明開示を行った特許
権者の貢献は守られるべき」との考えが示され
ている 27）。Nautilus差戻判決が示す方向性は，
伝統的技術分野などを含め，機能的クレームの
問題が顕著でない分野については，これまで同
様の判断基準を用いるという方針であると理解
してはどうであろうか。
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一方，Williamson判決の対象は，ソフトウェ
ア発明であり，機能的クレームの問題が顕著と
なっているIT分野の発明でもある。上述の通り，
広すぎる権利範囲の問題が顕在化しているのは
この分野であることから，CAFCは，ソフトウェ
ア発明については，MPFクレームであることを
前提にして，記載要件の厳格化を要求していく
意図があるのではないであろうか。その１つの根
拠として，Williamson判決は，Nautilus差戻判
決と同様に，112条（b）に基づく発明明瞭性が審
理されたにもかかわらず，その判決文では，
Nautilus判決で示された新しい判断基準“Rea-
sonably Certainty”についての言及はない。こ
れはCAFCがMPFクレームの記載要件につい
てNautilus判決とは別の基準で判断しているこ
とを示唆していると考える。言い換えると，
MPFクレームに対する112条（f）の「対応構造」
の有無については，厳格化が進むと考えること
ができるのではないであろうか。MPFクレー
ムが新基準で判断される結果，一定数のソフト
ウェア特許は無効と判断されるであろう。また，
記載要件が怪しいと思っている特許権者はこれ
までのように強気に特許交渉に臨めない点や，
特許訴訟を控えることが想定される。
本稿で紹介した２つの判決は，技術分野別に

現状維持と厳格化を進めるCAFCの方針として
理解できるのではないであろうか。

8 ．	記述レベルの向上

では，上述の記載要件の方向性に対して，明細
書作成者はどのように対応するのであろうか。

8．1　技術分野別の対応

ソフトウェア以外の分野であれば，これまで
の開示レベルを続ける実務でよいであろう。記
載要件に関して今後の報告が明らかになるまで
特段の変更は必要ないといえる。一方，ソフト
ウェア発明については，クレームでMeansを使

わなくても，MPFクレームと認定される可能
性が高くなることから，クレームされた機能に
対応する具体的構造が開示されていることをこ
れまで以上に確認すべきであろう。具体的には，
ソフトウェア発明であれば，基本的にアルゴリ
ズムが記述されていることが重要となる28）。こ
れに失敗すると112条（b）が定める発明の明瞭性
違反で特許は無効となるからである。

8．2　機能的実施例の問題

吉田の印象として，日本で作成される明細書
で気になる点は，機能的クレームをそのままに，
実施例まで機能的に記述している場合がそれな
りの割合で含まれる点である。一例として，ク
レームの構成が「市場判断指数作成手段」であ
る場合に，その実施例が「市場の各種情報をイ
ンターネットから集めてきて制御部が市場判断
指数を作成する」といった，開示だけの場合が
挙げられる。その際のフローチャートは，１つ
の四角の枠に「市場判断指数を作成する」と明
記されているだけである。ソフトウェア発明と
して開示すべきは，どのような市場情報をどの
ように計算して市場判断指数を作成するのかと
いう点である。具体例としては，「株価の平均」，
「為替」や「輸出額」といった具体的な数値を組
み合わせた計算の少なくとも一例を開示するこ
とが必要であろう。しかし，そのような開示をす
ることなく，「･･･市場判断指数を作成する」と記
述し，そのような記述で満足している日本の明
細書作成者が一定数存在していると思われる29）。

8．3　明細書作成者のマインド

MPFクレームの認定範囲が広がることへの
対策は，開示レベルを高めることに尽きる。そ
の方向は明確であるものの，現在の開示レベル
で十分と考えている明細書作成者に，より詳細
な記述を求めても何も変わらない，と考える。
開示レベルを高めるための現実の問題は，どの
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ようにして明細書作成者のマインドを変えるの
か，と考える。
吉田の印象として，日本の明細書作成者のほ

とんどは自分の記載レベルが米国の記載要件を
満たしていないとは考えていない。その根拠と
なっているのは，これまでに米国特許を取得し
てきた実績である30）。しかし，審査段階で審査
官がそれほどの注意を記載要件に払っていると
は思われない。数名の元

4

米国審査官の説明では
「審査で読むのは，技術背景，クレーム，図面
が主であり，詳細な説明の優先度はそれより低
い」という。このような審査官もいることを前
提にすれば，特許査定になったからといって，
必ずしも記載レベルが十分であったという保証
にはならないであろう。単に，一人の審査官が
記載不備を指摘しなかった，といった程度に考
えるのが妥当ではないであろうか。
明細書作成を依頼する企業側の立場として

は，どのようにして明細書作成者のマインドを
改め，より詳細な記述が必要であると納得して
もらうのか，この点が重要になると考える。こ
の対策には明細書の作成費用を含めて検討する
必要があるであろう。特許制度研究とは別に，
本稿が紹介した判決の方向性から見えてくる今
後の課題として紹介する。

9 ．	おわりに

本稿では，Nautilus差戻判決（CAFC差戻判
決）を紹介した。文言上，今回の判決は最高裁
が示した新しい基準で明瞭性の判断を行ったも
のの，その実体は，従来どおりの判断レベルと
思われ，あたかも「木で鼻をくくる」といった判
決である。このようなCAFCの運用に対して産
業界や司法界は何らかの対策を取りうるのであ
ろうか。この点は今後の注目点といえる31）。
その一方，Williamson判決ではMPFクレー
ムの認定範囲が広がることで，機能に対応する
構造の開示レベルを確認する必要が高まったと

いえる。自分達の機能的クレームがMPFクレ
ームと認定された場合に，その明細書は開示要
件を満たしているといえるのか。本稿が自分達
の記述レベルを一度振り返って見直す機会とな
れば幸いである。
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