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　抄　録　単語“means”を含まない機能的要件を含むクレームについて，米国特許法第112条（f）項
（MPF条項）の適用可否が争われたWilliamson v. Citrix Online, LLC事件の判決が2015年６月16日に
CAFC大法廷より下された。従前から“means”を含まないクレームは「強い推定」が働き，反証が
ない限りMPF条項を適用しない傾向があったが，同判決では「強い推定」が破棄され，クレームの記
載から実質的な判断がされることになった。また，同判決では，MPF条項が適用されたクレームの機
能を実施するための十分なアルゴリズムが明細書に開示されていないとして同法112条第２パラグラ
フに違反するとして特許が無効となった。本稿では，同判決をMPFクレームの取り扱いの変遷と共に
解説する。また，2013年にUSPTOから発表されたMPEP §2181を基に，同判決を考慮したクレーム
ドラフティングについて検討する。
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1 ．	はじめに

米国特許法第112条（f）項（AIA改正法１），法
改正前は同法第112条第６パラグラフ：MPF条
項）は，means plus function（MPF）クレームに
関する規定である。すなわち，組合せに係るク

［米国］Williamson判決が示した	
“means”を含まない機能的クレームの解釈

──破棄された「強い推定」──

　5．2   MPF条項の「均等物」の範囲と均等論の
均等の範囲との相違点

　5．3   コンピュータ関連のMPFクレームドラフ
ト時の注意点

　5．4   “means”を含まないクレームが不意図に
MPF条項の適用を受けないようにするには

6． おわりに
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レームの要素は，その構造，材料，又はそれを
支える作用を詳述することなく，特定の機能を
遂行するための手段又は工程として記載するこ
とができる，と規定される。この場合，当該ク
レームは，明細書に記載された対応する構造，
材料又は作用及びそれらの均等物を対象として
いるものと解釈される，と規定される。MPF
条項は，機能的表現をクレーム中に認めると共
に，その機能的表現に含まれる総てについて権
利を与えてしまうのは不公平との観点から，発
明者の認識限度と考えられる明細書に開示した
構造範囲等にのみ権利を与えてバランスを取る
趣旨である。しかしながら，その時代の政策に
より条文の解釈が揺れ動き，また，裁判所と米
国特許商標庁（USPTO）でもその立場の相違
から解釈が全く同一とは言えない状況である。
このような状況において，MPFクレームに関
する規定を有さない日本からの特許出願を基礎
として米国へ特許出願を行う者にとっては，混
乱の種となる２）。本稿では，2015年６月に米国
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷で判決
されたWilliamson v. Citrix Online LLC判決（ウ
ィリアムソンCAFC大法廷判決）３）を取り上げ
ると共に，USPTOから2013年に発表された審
査官審査マニュアル（MPEP）§2181の下の仮
想MPFクレーム例を考察し，同判決を考慮し
たクレームドラフティングについて検討する。

2 ．	MPFクレームの取り扱い

2．1　米国特許を取り巻く環境

ここのところの米国最高裁判決において，特
許権者に不利な判決が増加している。このトレ
ンドはMPFクレームの解釈にも影響している。
特許権者に不利な判決増加は，パテントトロー
ル対策によるところが大きいと言え，KSR Int’l  
Co. v. Telefex Inc（KSR事件）が判示された頃
に遡る。KSR事件において，教示（Teaching）

-示唆（Suggestion）-動機（Motivation）テスト
（TSMテスト）の位置付けが弱められた。これ
により，非自明性の判断基準が引き上げられ，
特許が認められにくくなった。また，発明の主
題に関する要件（同法第101条）の判断基準や，
明細書やクレーム記載要件（同法第112条）に
関する判断基準が次々と引き上げられ４），特許
が更に認められにくくなった。いくつかの例外
はあるものの，CAFC及び最高裁の判決のトレ
ンドは，特許権を弱める方向に進んでいるよう
に思える。本稿で取り上げるウィリアムソン事
件では，機能的なクレームに関して特許権の範
囲を狭めるのみならず，当該特許を無効にする
判決を下した。

2．2　MPFクレームの取り扱いの変遷

MPF条項は，1952年に制定された。しかし，
UPSTOはその後もCAFCの前身である関税特
許控訴裁判所（Court of Customs and Patent 
Appeals（CCPA））が判示したクレーム解釈の
基準である「合理的な限り最も広い解釈」を採
用して審査を行っていた。一方，裁判所では
MPF条項に従い，明細書の開示及びその均等
物の範囲で判断を行っていた。このように両者
の判断が異なっていたため，拒絶審決取消訴訟
において，USPTOが行った拒絶審決を裁判所
が覆すケースが多発した。この状況において
USPTOは対決色を強め，CAFC大法廷判決に
てCCPA判決を破棄しない限りCCPA判決で
MPFクレームの判断を行う旨を公示した５）。こ
の事態を踏まえ，1992年２月のドナルドソン大
法廷判決において，MPFクレームは，MPF条
項に規定される旨が判示された。その後，
USPTOは1994年５月にMPF条項に関する審査
ガイドラインの改定を行い６），MPFクレームの
解釈は，MPF条項に基づいて判断される旨が
明記された。また，同ガイドラインにおいて，
単に“means”を用いたというだけでMPF条
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項が一義的に適用される訳ではないとした。そ
れ以降，CAFCは，当業者が各構成要素につい
て構造物を想起できるか否かの判断基準で
MPF条項の適用の有無を判断していた７）。
この解釈に変化が現れたのは2004年のライテ
ィングワールド判決８）である。同事件では，
“means”を用いていないクレーム中の構成要
素については，MPF条項が適用されない強い
推定が働く旨を判示した。これにより，被告は
クレーム中の構成要素についてMPF条項が適
用される立証責任を負うこととなった。その後，
“means”を用いていないクレーム中の構成要
素はMPF条項が適用されない強い推定が働く
事となった。
ウィリアムソンCAFC大法廷判決では，この

ライティングワールド判決を覆し，“means for”
や“step for”を含まないクレーム中の要素に
対する上記推定を弱めた。これにより，“means 
for”や“step for”を含まないクレーム中の要
素について，MPF条項が適用され易くなった。

2．3　		MPF条項が適用された場合のリスク

ここで，あるクレームについてMPF条項が
適用された場合には，以下の２つのリスクがあ
る。
１）クレームの解釈が限定されてしまうリス
ク：MPF条項は，機能的なクレームの要素の
記述を認めると共に，その機能的表現に含まれ
る総てについて権利を与えてしまうのは不公平
との観点から，明細書に開示した範囲等にのみ
権利を与えてバランスを取る趣旨である。
MPF条項が適用されるクレームは，クレーム
中の文言の範囲ではなく，明細書中の開示範囲
等に限定されてしまう。従って，MPF条項が
適用されるとクレームの範囲が狭く解釈される
可能性がある。
２）MPF条項適用で特許が無効になるリスク：
裁判所において，MPF条項が適用されると，

次に明細書の開示から対応する構造を認定して
クレームの範囲を画定する。このとき明細書中
に対応する構造に関する記述がない場合には，
同法112条（b）項違反で特許が無効になってしま
う可能性がある。
以上の２つのリスクを鑑み，米国実務におい

て，MPF条項の適用を受けないようにするク
レームドラフティングがなされる事が多い。今
後，MPF条項を回避するクレームドラフティ
ングには注意を要する。その一方で，クレーム
中の構成要素が明細書中に対応する構造が十分
に記述されている場合には，敢えて明示的に
meansを用いたクレームドラフティングが行わ
れることもある。

3 ．	ウィリアムソンCAFC大法廷判決

3．1　経　　緯

Mr. Richard A. Williamsonは一般的なコンピ
ュータとネットワークとを用い，講師と遠隔の
聴講者とを繋げて仮想教室を提供する方法及び
システムに関する特許（6,155,840（’840特許））
を保有する。Williamsonは，Citrix Online社ら
が’840特許を侵害するとしてカリフォルニア中
部地裁に提訴した。同地裁は，クレーム８の
“distributed learning control module”はMPF
条項に該当するMPFクレームと認定した。そ
の上で，同地裁は，“distributed learning con-
trol module”の機能を実現する必要なアルゴ
リズムの開示が明細書中にないと認定し，クレ
ーム８は不明瞭であるとして同法112条（b）項違
反で特許は無効である，と判示した。Williamson
は，CAFCに控訴した。
CAFCでは，当初ライティングワールド判決

を引用して“distributed learning control mod-
ule”はMPF条項の適用を受けないという「強
い推定」が働く旨を判示した。すなわち，クレ
ームは“means”を用いていないので，被疑侵
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害者は，クレームが構造に関する記載を欠き，
クレーム作成者が積極的にMPFクレームにして
いる，と当業者が結論づける事を立証する必要
がある，とするライティングワールド判決の「強
い推定」を支持した。また，単語“module”は，
辞書で構造的な意味を内包するとも判示した。
なお，本件の担当は，Moore, Linn, Reynaの各
判事でありReyna判事は反対意見を述べている。
その後，その社会的影響を鑑みてCAFC大法廷
に移して議論が再開されたのが本件である。

3．2　CAFC大法廷での議論

本件において，CAFC大法廷パネルは，前判
決を覆し，’840特許の要素である“distributed 
learning control module”は，MPF条項のMPF
クレームであると判示した。問題となった’840
特許のクレーム８は以下の通りである。

8. A system for conducting distributed 
learning among a plurality of computer sys-
tems coupled to a network, the system com-
prising：
a presenter computer system of the plurali-

ty of computer systems coupled to the net-
work and comprising：
a content selection control for defining at 

least one remote streaming data source and 
for selecting one of the remote streaming data 
sources for viewing；and
a presenter streaming data viewer for dis-

playing data produced by the selected remote 
streaming data source；
an audience member computer system of 

the plurality of computer systems and coupled 
to the presenter computer system via the net-
work, the audience member computer system 
comprising：
an audience member streaming data viewer 

for displaying the data produced by the se-
lected remote streaming data source；and
a distributed learning server remote from 

the presenter and audience member computer 
systems of the plurality of computer systems 
and coupled to the presenter computer sys-
tem and the audience member computer sys-
tem via the network and comprising：
a streaming data module for providing the 

streaming data from the remote streaming 
data source selected with the content selection 
control to the presenter and audience member 
computer systems；and
a distributed learning control module for re-

ceiving communications transmitted between 
the presenter and the audience member com-
puter systems and for relaying the communi-
cations to an intended receiving computer 
system and for coordinating the operation of 
the streaming data module.

ここで，クレーム中の要素である「分散型学
習制御モジュール（distributed learning con-
trol module）」について，同パネルは「先判決
例ではクレーム中の要素名の後に“means”が
含まれるという理由のみでは自動的にMPF条
項を適用しないとした。逆も然りで，クレーム
中の要素名の後に“means”が含まれないとい
う理由のみで自動的にMPF条項と解釈される
ことを妨げることもない」と判示した。ここで，
クレーム中に“means”がない場合には，クレ
ーム中に十分に構造が記載されていない，また
は，クレーム中に機能が記載されており，当該
機能を遂行するための十分かつ明確な構造がク
レーム中に記載されてない場合には，前記推定
は覆され，MPF条項が適用されると判示した。
ここで本件の場合，要素名「分散型学習制御

モジュール」以外の部分を見ると「講義者と視
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聴者のコンピュータシステム」等機能が記述さ
れており，また用語「モジュール（module）」
は“means”の単なる置換語である，と認定し
た。その上で，当該クレームは，その中の要素
「分散型学習制御モジュール」は，それを実現
するための構造や相互作用についての記載がク
レーム中にないと結論づけた。従って，同クレ
ームはMPF条項を適用すると判断し，先の判
断を覆した。
次に，同パネルは，当該要素はMPF条項を
適用すると判断したので，’840特許のクレーム
中の機能に対応する十分な構造を明細書中に開
示しているか否かを判断した。
ここで，Williamsonは，同特許のFIG. 4や
FIG. 5には，必要なアルゴリズムが開示されて
いると反論した。WilliamsonはFIG. 4中のURL
（符号410）やチャネル（符号412）の各フィー
ルドや，“ADD THIS NODE”ボタン，BACK
ボタン，更には，FIG. 5中の講義内容の表示（符
号512）により必要なアルゴリズムが開示され
ていると主張した。しかしながら，同パネルは，
これらFIG. 4やFIG. 5は，講義者を表示するイ
ンターフェースを示しているに過ぎないので，
Williamsonの意見には同意しないとした。参考
として，’840特許のFIG. 4,及びFIG. 5をそれぞれ
図１，図２として示す。

以上から，’840特許の明細書には複数の機能
やプロセッサが開示されるが，分散型学習制御
モジュールに記載された機能を実施するための
十分なアルゴリズムを開示していないと認定し
た。従って，同法112条第２パラグラフに基づ
き不明瞭なクレームであると結論付け，当該ク
レームは無効となった。このウィリアムソン
CAFC大法廷判決は，先例であるライティング
ワールド判決の「強い推定」を破棄した。

3．3　MPF条項判断のフローチャート

ウィリアムソンCAFC大法廷判決を含めた
MPF条項適否判断をフローチャートを用いて
説明する。まず，クレームの要素名に“means”
が含まれるか否かを判断する（ステップS101）。
もし，含まれる場合には，MPF条項が適用さ
れると推定される（ステップS102）。一方，
“means”が含まれない場合には，次に当該ク
レーム中に十分な構造か，または，クレームさ
れた機能を遂行するための十分な構造が記載さ
れているか否かを判断する（ステップS103）。
裁判所にて判断が行われる場合には，この立証
責任は被疑侵害者側にある。ここで，当該クレ
ーム中に十分な構造が記載されている，または，
その機能を遂行するための十分な構造が記載さ
れている場合には，MPF条項は適用されない
（ステップS104）。一方，当該クレーム中に十分
な構造が記載されていない，または，その機能
を遂行するための十分な構造が不記載と判断さ

図１　’840特許のFIG.	4

図２　’840特許のFIG.	5
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れる場合には，MPF条項が適用される。
次に，MPF条項が適用されたクレームについ

て，当該クレームに記載された機能を実施するた
めの十分な構造やアルゴリズムが明細書中に開
示されているか否かを判断する（ステップS105）。
開示があると判断された場合には，MPF条項
に基づき，明細書に開示された対応する構造等
及びそれらの均等物を基準にクレーム解釈がな
される（ステップS106）。しかしながら，明細
書中に開示がないと判断された場合には，112
条（b）項違反となる（ステップS107）。侵害訴
訟等において，裁判所で112条（b）項違反と認定
された場合には当該クレームは無効となる。
なお，このフローチャートはMPEPの記載に

基づいて筆者が作成したものであるが，ウィリ
アムソンCAFC大法廷判決とほぼ同様と考える
ことができる。一点，MPEP §2181セクショ
ンⅠ．（C）によれば，“means”を用いてMPF
条項の適用が推定された場合に，もし十分に構
造がクレームに記載されている場合には，112
条（b）項違反の拒絶を受ける場合があることに
注意したい（図中の点線を参照）。これは，
“means”は本来機能に修飾されるべきであり，

十分な構造に修飾された場合には，構造物と解
釈されるべきか，機能と解釈して明細書中の構
造物に限定して解釈するかが不明瞭になるため
と考えられる。

3．4　		ライティングワールド判決の「強い
推定」とウィリアムソンCAFC大法
廷判決の「推定」の相違点

ライティングワールド判決における「強い推
定」のため，“means”がない機能クレームの
MPF条項の不適用を覆すためには，被疑侵害
者は，クレームの限定は非常に構造を欠き，ク
レーム作成者が積極的にMPFクレームにして
いる，と当業者が結論づける事を立証する必要
があった。言わば，クレーム作成者の心理状態
を客観的に立証する必要があるため，「強い推
定」を覆すのは非常に困難であった。一方，ウ
ィリアムソンCAFC大法廷判決では，クレーム
中に“means”がない場合であっても，クレー
ム中に十分に構造が記載されていない，または，
クレーム中に機能が記載されており，当該機能
を遂行するための十分かつ明確な構造がクレー
ム中に記載されてない場合には，前記推定は覆
され，MPF条項が適用されると判示した。被
疑侵害者は，クレーム中に当該機能を遂行する
ための十分かつ明確な構造がクレーム中に記載
されてないことを立証すればよいということに
なり，そのハードルは大きく下がったと言える。
ここで，この立証によりMPF条項が適用さ

れ，明細書中に対応する構造やアルゴリズムが
十分に記載されていない場合には，同法112条
（b）項により当該クレームが無効になる可能性
がある。このように，被疑侵害者はMPFクレ
ームをMPF条項に該当させることのみならず，
当該MPFクレームを無効にすることまで容易
になった，と言える。
なお，“means”を用いた場合には，MPF条
項の適用が推定されることについては，以前と図３　MPF条項適用のフローチャート
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同様である。

4 ． USPTOが採る現在のガイドライン

4．1　裁判所とUSPTOとの解釈の相違

USPTOにて許可されたクレームであっても，
後に裁判所でその有効性が争われて無効になる
場合が比較的多い。これは，裁判所とUSPTO
とでは，立場が異なるため，全く同一の判断基準
にすることは困難である事に起因する。すなわち，
USPTOは審査の迅速化の観点から，できるだ
け明細書記載の確認を減らすため，MPF条項の
適用の可否判断を単純化し，さらに，MPF条
項の適用するクレームを少なくする規則や審査
基準にしたいと考えている。一方，裁判所は当
事者対立構造の下，法律に基づいた公正な判断
を行う必要がある。また，USPTOは裁判所か
らの判例が出た後にガイドラインを発行するた
め，時間差が発生する。さらに，裁判所は通常，
何年も前にUSPTOで特許されたクレームにつ
いて判断するが，USPTOでは，比較的最近作
成されたクレームについて，そのときの審査基
準で判断を行う。従って，裁判所とUSPTOと
で同時期に全く同一の判断基準で解釈を行うこ
と自体が難しいことが多い。
この事から，日頃からUSPTOの規則にのみ
にとらわれることなく，最新の判例をも考慮し
たクレームドラフティングが肝要である。

4．2　MPEP	§2181

現在USPTOでは，MPEP §2181の下，MPF
クレームに関して，以下の審査基準にて審査を
行っている９）。すなわち，審査対象クレームが
以下の３つの要件を満たすか否かのテストを行
い，この３つの要件を満たした場合には，
MPF条項を適用し，明細書中に開示された対
応する構造物等の範囲で審査を行う。一方，上
記３つの要件を満たさない場合には，合理的に

最も広い解釈の範囲で審査を行う。
要件１　  クレームにmeansなる用語，または，

meansの代用語（placeholder）が使わ
れていること

第１の要件では，審査官は，クレームの構成
要素に単語meansまたは代用語が用いられてい
るか否かを判断する。ここで，注意すべきは，
単語meansのみならず代用語が用いられている
場合でもこの要件を満たす点である。USPTO
による代用語の具体例としては，以下の通りで
ある。勿論ではあるが，代用語はこれらに限ら
れない。
“mechanism for,”“module for,”“device for,”
“unit for,”“component for,”“element for,”
“member for,”“apparatus for,”“machine 
for,” or “system for”10）

一方，当業者がその要素名を構造物と認識す
る場合には，たとえ，その要素名が複数の構造
を想起させるようなものであっても要件１に該
当しないものとしている。USPTOによる構造
物の具体例としては以下の通りである。
“filters,”“brakes,”“clamp,”“screwdriver,”
and“locks”11）

“circuit ,”“detent mechanism,”“digital 
detector,”“reciprocating member,”“connector 
assembly,”“perforation,”“sealingly connected 
joints,”and“eyeglass hanger member.”12）

ここで，注意したいのが，プリアンブル中に
meansやstepの単語を含めるべきではない，と
いう事である。これらをプリアンブルに含めた
場合，同法第112条（b）項で拒絶される可能性が
ある。日本出願においては，その目的等を記述
するためにこれらの単語を特許請求の範囲のプ
リアンブル部分に含めたものが散見される。米
国出願のプリアンブルには，少なくともこれら
の単語を含めずに記述することが安全である。
要件２　  Meansや代用語が機能的用語に修飾さ

れていること
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第２の要件では，単語meansや代用語が機能
的用語に修飾されているか否かを判断する。典
型的には，means forの後に機能的な表現があ
るか否かを判断する。ここで，“means”や代
用語と機能的用語を繋ぐ用語（リンキングワー
ド）についてであるが，“for”のほか，“configured 
to”，“so that”も含まれる。MPEP §2181に
よれば，クレーム中の要素に“means”を用い
ているにも関わらず，十分な構造が修飾されて
いる場合には，同法第112条（b）項で拒絶される
可能性がある点に注意したい。ここで「十分な」
は，“enough”の意味ではなく“too much”の
意味と解される。従って，多少の構造の修飾が
あったとしても，同法第112条（b）項には該当し
ないものと解される。図４にこれらのサマリを
図示する。

要件３　  Meansや代用語が構造，物質，または
特定の機能を達成するための作用に修
飾されていないこと

第３の要件では，“means”や代用語が構造
等で修飾されているか否かを判断する。すなわ
ち，クレーム中の構造要素が構成等で修飾され
ている場合には，少なくともUSPTOではMPF
条項の適用を受けない，という事になる。
ここで，クレームがMPF条項に該当すると
解釈された場合には，USPTOは，次に明細書
の開示の妥当性について検討する。すなわち，
クレーム中の機能を実現するための対応する構
造等が明細書に開示されているか否かを判断す
る。その開示は，当業者がその機能実現を理解
できる程度に行う必要がある。MPFクレーム

をサポートする開示の十分性は，同法第112条
（a）項の実施要件にも影響することがあり，最
近の拒絶理由を見ると同法第112条（b）項も影響
する場合がある。図５にこれらのサマリを図示
する。

一般的なコンピュータを主構造として機能を
遂行するコンピュータ関連のMPFクレームの
場合，追加構造の記載が明細書中に必要となる。
この追加構造の記載とはアルゴリズム等により特
定され，その一般的なコンピュータが，例えばプ
ログラミングにより，如何にその機能を遂行する
特別な目的のコンピュータに変化するかを特定し
なければならない。最近のCAFCの判例によれ
ば，単にその機能を実現する“software”，“code”，
“logic”等の記載では，不十分と判断される可
能性が高い13）。MPFクレームと認定され，アル
ゴリズム等の記載がない，または当業者が当該
機能を遂行するには不十分な開示の場合には，
同法第112条（b）項で拒絶される。図６にこれら
のサマリを図示する。

図５でも説明した通り，明細書は当業者が
MPFクレームに記載された機能を遂行する構
造を十分に開示する必要がある。この要件は，
MPFクレーム中の機能と明細書に開示された

図４　MPEP	§2181セクションⅠの説明

図５　MPEP	§2181セクションⅡ（A）の説明

図６　MPEP	§2181セクションⅡ（B）の説明
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構造等とが明確にリンクまたは関連されている
点も含む。図７にこれらのサマリを図示する。

ここで，出願人がMPFクレームの認定を望
む場合には，１）“means for”を用いる，２）
当該“means for”には機能を修飾させる，３）
明細書に当該機能を遂行する構造を十分に開示
する，４）“means”を十分な構造で修飾しない，
それぞれの点を明確にする必要がある。
一方，出願人がMPFクレームの認定を望ま

ない場合には，１）“means for”や代用語は用
いず，当業者が構造物と認識できる要素名にす
る，２）当該要素名には構造を修飾させる，こ
とを明確にする必要がある。ここで，MPF認
定は判断の予測困難な場合もあるため，機能的
表現クレームをする必要がある場合，安全のた
め，明細書にはクレーム中の機能を遂行する構
造やアルゴリズムの開示を十分に行うようにす
べきである。

4．3　USPTOの判断基準の具体例

以下，USPTOの資料14）に基づいて，MPF条
項の判断基準の具体例を説明する。
１）Means for ink delivery
まず，第１の要件を検討すると，単語means

を用いている。従って，第１の要件を満たす。
次に，第２の要件を検討すると，“ink delivery”
は機能と言える。従って，第２の要件を満たす。
最後に，第３の要件を検討すると単語meansを
修飾する構造等の記述はない。従って，第３の
要件を満たす。以上からMPF条項が適用され
ると考えられる。

２）Unit configured to deliver ink
まず，第１の要件を検討すると，単語unitを
用いている。この単語unitは代用語と考えられ
るので，第１の要件を満たす。次に，第２の要
件を検討すると，“ink delivery”は機能と言え
る。従って，第２の要件を満たす。ここで，リ
ンキングワードとして“configured to”を用い
ているが，これにより第２の要件の判断が異な
ることはないと思量する。最後に，第３の要件
を検討すると，単語unitを修飾する構造等の記
述はない。従って，第３の要件を満たす。以上
からMPF条項が適用されると考えられる。
３）Inkjet unit for ink delivery
まず，第１の要件を検討すると，単語“unit”
を用いているが，その前にinkjetなる用語があ
る。このinkjetなる用語は構造と考えられるの
で，MPF条項が適用されないと考えられる。
４）  Means for ink delivery having an ink 
delivery tube
まず，第１の要件を検討すると，“means”

を用いている。従って，第１の要件を満たす。
次に，第２の要件を検討すると，“ink delivery”
は機能と言える。従って，第２の要件を満たす。
最後に，第３の要件を検討すると，“having an 
ink delivery tube”が“means”を修飾している。
この記載が十分な構造と判断されれば，第３の
要件を満たさない事になる。以上からMPF条
項が適用されないと考えられる。
ここで，“having an ink delivery tube”が十
分過ぎる構造と判断される場合には，同法112
条（b）で拒絶される可能性がある。
５）Inkjet having ink tube that delivers ink
まず，第１の要件を検討すると，単語means
や代用語を用いていない。従って，第１の要件
を満たさない。また要素名inkjetは構造物と認
定できる。次に，第２の要件を検討すると，ク
レーム中に機能は存在しない。従って，第２の
要件を満たさない。最後に，第３の要件を検討

図７　MPEP	§2181セクションⅡ（C）の説明
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すると，構造等の記述がある。従って，第３の
要件を満たさない。以上からMPF条項が適用
されないと考えられる。

5 ．			今後のクレームドラフティングに
ついて

5．1　		ウィリアムソンCAFC大法廷判決を
考慮したクレームドラフティング

かなりの経験を有する米国弁護士でも，MPF
クレームを完全に避けてクレームドラフトする
者がいる。しかし，MPFクレームを追加する
ことで，クレームの多様化を持たせることがで
き，被疑侵害者に侵害訴訟にてMPFクレーム
の解釈に関して大きな負担を負わせる事もでき
る。更に，コンピュータ関連発明等機能的な記
載が避けられない場合があり，MPFクレーム
が必要になる場合もある。ウィリアムソン
CAFC大法廷判決以降，小手先のクレームの修
正でMPF条項の回避が難しくなった状況では，
MPFクレームをうまく利用することが好まし
いと考える。

MPFクレームを理解するためには，１）用
語“means for”と明示したクレームがどのよ
うに解釈されるか，２）用語“means for”を
用いていないクレームをどのようにドラフトす
るかという点に注意する必要がある。さらに，
あまりに広い範囲の独占権を与えることは公共
の利益に反するという観点からも，純粋な機能
のみのクレームは好ましくないとの社会的な要
請があることも考慮する必要がある。
上述の通り，ウィリアムソンCAFC大法廷判
決では，強い推定が覆され，MPF条項の適用
に自由度を与えたと同時に，クレームドラフテ
ィングする際の出願人にとって，考慮しなけれ
ばならない点が増えたと言える。MPFクレー
ムに関する問題は，以下のカテゴリに分けられ
る。すなわち，１）意図的に“means”を用い
てクレームドラフティングし，MPF条項の適
用を受ける場合，２）意図的に“means”を用
いてクレームドラフティングするが，MPF条
項の適用を受けない場合，及び，３）“means”
を用いずにクレームドラフティングしたが，
MPF条項の適用を受ける場合，の如くである。

表１　MPF条項の適否による利点及び欠点の説明

カテゴリ 利点 欠点
１．  意図的に“means”を
追加し，MPF条項の
適用を受ける場合

・  審査時において，明細書中
に開示された構造物等にの
みに限定解釈され，引用例
との相違が主張容易
・  機能を実行する明細書中に
開示された構造物等に効力
が及ぶ

・  明細書に開示されていない任意の構造には効
力が及ばない可能性有
・  均等物の範囲は，非MPFクレームと比して
狭く解釈される可能性有
・  明細書中の不十分な構造等の開示は不明瞭と
して特許無効になる可能性有

２．  意図的に“means”を
追加し，MPF条項の
適用を受けない場合

・ 明細書中の記載等に制限さ
れない

・ クレームは不明瞭と判断される可能性有

３．  “means”を用いずに
クレームドラフティン
グしたが，MPF条項
の適用を受ける場合

なし ・  構造等が開示されていない事を理由にクレー
ムが不明瞭と認定される可能性有
・  明細書に開示されていない任意の構造には効
力が及ばない可能性有
・  意図せずMPF条項の適用を受ける場合には，
MPFクレームに対応する構造，アルゴリズ
ムを十分に開示していない可能性有
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各場合について考察する。
ここで，カテゴリ１の如く，敢えてMPF条
項の適用を受ける事を望む場合には，主として
２つの点を考慮すべきである。まず，クレーム
を作成する際には，“means”や“means for”
の用語を用い，構造的な表現を省くようにする。
図４によれば，十分な構造が“means”に修飾
される場合には，112条（b）項に該当する可能性
があるためである。
また，カテゴリ１を望むにも関わらず，カテ

ゴリ２にならないためには，当該クレームを機
能表現のみにとどめ，当該機能に対応する構造
に関する記載は明細書中に記載する。クレーム
中の機能と，当該機能に対応する構造に関する
記載は明確にリンクされている必要がある。

5．2　		MPF条項の「均等物」の範囲と均等
論の均等の範囲との相違点

MPF条項に係るMPFクレームは，明細書に
記載された対応する構造，材料又は作用及びそ
れらの均等物を対象としているものと解釈され
る，と規定される。この「それらの均等物」は，
一般的に均等論よりその範囲が狭いと考えられ
る。ここで，イ号製品が明細書に開示された構
造と同一の構造を含み，同一の機能を果たす場
合，そのMPFクレームの要素は，イ号製品の
構造を含めていると言える。その一方，イ号の
構造が同一とは言えない場合，「均等物」とは
言えない可能性がある。それは，MPF条項は，
「明細書に記載された」対応する構造，材料又
は作用の各々の均等物にのみ均等の範囲を与え
ている点で，クレーム中の要素全体の均等の範
囲に与えている均等論の均等の範囲とは相違す
るためである。従って，MPF条項の「それら
の均等物」は，一般的に均等論よりその範囲が
狭いと考えられ，MPF条項に係る「均等物」は，
特許発行時点で知られている技術に限られ，そ
れ以降の新しい技術を含めるのは一般的には困

難であると解される。

5．3　		コンピュータ関連のMPFクレームド
ラフト時の注意点

コンピュータ関連のMPFクレームを作成す
る際には，アルゴリズムの開示や，コンピュー
タがその機能をどのように実現するかに関する
理解可能な内容を十分に開示することが必要で
ある15）。ここで，CAFCは，単にフローチャー
トを含めたとしても，機能を実現するための十
分な詳細記載がなければ，たとえ当業者がその
機能をプログラムすることができたとしても，
十分開示とは言えない，とも判示している16）。
従って，クレーム作成時には，たとえ当業者に
とって公知の技術であったとしても，当業者が
実現するに十分なアルゴリズムの詳細が含まれ
ているかを確認するべきである。MPFクレー
ムは，明細書中の「構造，材料又は作用」を基
準に記載要件が判断されることがある点に留意
すべきである。

5．4　		“means”を含まないクレームが不意
図にMPF条項の適用を受けないよう
にするには

“means”を用いずにクレームドラフティン
グしたが，MPF条項の適用を受けてしまう場
合（カテゴリ３）が考えられる。今後審査にお
いて，このような“means”を含まないクレー
ム要素の中に機能的要素を見つけ，その機能的
な要素に対応する構造が明細書中にないとして
同法112条（b）で拒絶される事態が増える可能性
がある。これは審査段階ではなく，審判段階に
おいても，PTAB（Patent Trial and Appeal 
Board）が新たな理由として拒絶するケースも
ある17）。このような事態に陥らないためには，
以下の方策が考えられる。まず，特定の単語（例
えばmechanism等 上記4.1の項を参照）をクレ
ームに用いないようにし，十分な構造等を含め
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るようにする。クレームドラフトが完了した際
に，クレーム中に機能的な表現が含まれている
場合には，意図せずカテゴリ３）に該当されて
しまう可能性を考慮して，明細書中に当該機能
的な表現にリンクする構造，材料又は作用を十
分開示しているかを確認することが肝要である。

6 ．	おわりに

従前の「強い推定」の下ではクレーム作成者
の意図が重視され，被疑侵害者がこの推定を覆
すことが困難であった。この「強い推定」の下
で，“means”を用いずunitやmodule等の代用
語を用いてクレーム作成していた読者も多いと思
量する。しかしながら，ウィリアムソンCAFC大
法廷判決では，その強い推定が覆され，クレー
ムの記載から実質的な判断がされることになっ
た。具体的には，クレームに機能を遂行する構
造やアルゴリズムを追加することが必要となっ
た。これによりクレームを従前より限定せざる
を得ない場面が起こると思量する。また，MPF
条項が適用され易くなったことにより既に得た
特許が無効になるリスクも増える。今後さらに
判例が特許権者にとって不利な方向へ進展する
可能性もある。これを考慮し，機能をクレーム
の要素とする場合には，少なくとも112条（b）で
特許が無効とならぬよう，出願時には，当該機
能に対応する構造やアルゴリズムが十分に開示
されているかの確認を行う事が肝要となる。
ここのところの発明の主題（101条）や記載
要件（112条）に関する判例とも相まって，ソ
フトウエア関連発明の権利取得や権利行使はよ
り困難な方向へ進むと予想する。とはいえ，ソ
フトウエア関連発明は，それ自体に財産的価値
があり，特許法で保護すべき対象であることに
間違いない。その一方で，その価値が高い故に
時代の政策により解釈が揺れ動くのも事実であ
る。本稿が読者の方々の米国特許実務の一助に
なれば幸いである。
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