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審査官ガイドラインに関する追加メモを発表 
前川有希⼦（2016/06/06 ⽇経知財 Awareness に掲載） 

  
 ⽶国最⾼裁判所は、Mayo 裁判（2012 年）および Alice 裁判（2014 年）において、⽶
国特許法 101 条に規定される特許対象性を満たす条件を厳しくする判決を下した。しか
し、両判決は、特許対象性を判断するための明確な基準を提⽰していなかった。そのた
め、 ⽶国特許商標庁（USPTO）審査官の特許対象性に関する審査基準も不明瞭とな 
り、それゆえ特許対象性の判断を過剰に厳しくする傾向が⾒られた。特に、コンピュー
タ・ソフトウエアの分野でこの傾向が強くなっていた。そのため USPTO では、特許対
象性の有無を判断するための具体例を⽰すために、Mayo／Alice ⽶最⾼裁判決以降の⽶
国連邦巡回裁判所（CAFC）判決をベースに審査官ガイドラインを改訂してきたが、さ
らに今年 5 ⽉には、審査官ガイドラインに関する追加メモを発表した。今回の追加メモ
は、特許対象性の審査基準をより明確にし、特許対象性の判断を不当に厳しくする問題
に対処する⽬的があると思われる。また、特許対象性を考慮しながらコンピュータ・ソ
フトウエア関連クレームを作成する上で⾮常に参考になる 2 つの判決を、今年 5 ⽉に
CAFC が下している。 
 今回の USPTO 審査官ガイドラインに関する追加メモおよび注⽬すべき 2 つの CAFC
判決について、解説する。 
 
１．USPTO審査官ガイドラインの追加メモ 
 ⽶国特許法 101 条で規定されている特許対象性を有するカテゴリーの⼀つである場
合、クレームの特許対象性を判断する USPTO のプロセスでは、Mayo／Alice 判決をも
とに、審査官は 2 つのステップ＜2A＞＜ 2B＞を通して、特許対象性の有無に対する最
終的な判断を下してきた。ステップ 2A では、クレームが、特許対象性のない⽶国特許
法 101 条の例外カテゴリー（⾃然法則、物理現象、または Abstract Idea）を指向してい 
るか否かを判断する。ステップ 2B では、この例外カテゴリー以外の要素がクレームに
記載されているかどうかを判断し、またその要素により、クレームを全体として例外カ
テゴリー以上の重要なものとするかどうかを判断する。 
 今回の追加メモでは、特許対象性がないとしてクレームを拒絶する際、ステップ 2A 
および 2B で審査官がすべきことをより明確にしている。まず、“クレームの記載”を参
照して、クレームが例外カテゴリーを指向していることを⽰す。次に、例外カテゴリー
以上の付加的要素がクレームに記載されているかどうかを⽰す。そして、付加的要素が
単体でも、“他の要素との組み合わせ”でも、クレームを例外カテゴリー以上の重要なも
のとはさせないことを⽰す。 
 今回の USPTO 追加メモで注⽬すべき点は、“クレームに記載されていること”を分析
すべきと強調している点である。特許クレームの実体は、クレームの⽂⾔の要約によっ
て分析するのではなく、あくまでクレームの⽂⾔⾃体を分析することによって判断する
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べきである、と USPTO が審査官に再認識させたといえる。 
 また、クレームに記載されている付加的要素単体ではクレームを例外カテゴリー以上
の重要なものとはさせない場合でも、“他の要素との組み合わせ”によってクレームを例
外カテゴリー以上の重要なものとさせる場合は、クレームが特許対象性を有すると判断
し得ることを⽰唆している。 
 
２．特許対象性に関する最新CAFC判決 
２．１ Enfish, LLC v. Microsoft Corporation裁判 
 Enfish, LLC v. Microsoft Corporation 裁判では、コンピュータ・データベースのロジ
カル・モデル作成法に関する Enfish 特許クレームの特許対象性が争われた。CAFC はス
テップ 2A の分析のみを⾏い、Enfish 特許クレームは Abstract Idea を指向するものでは
ないと判断し、特許対象性があるという判決を下した。 
 CAFC は、Enfish 特許クレームは単にデータをロジカル・テーブルに保存、配置する
という Abstract Idea を指向しているのではなく、具体的なコンピュータ機能の改良を記
載している、とした。その結果 CAFC は、Enfish 特許クレームは Abstract Idea を指向
しているとみなされないので、特許対象性を分析するステップ 2A において特許対象性
があるとみなすことができ、ステップ 2B の分析を⾏う必要はない、とした。 
 この判決では、いくつかの注⽬すべき点がある。 
 ⼀つ⽬は、CAFC が、クレームの特許対象性を判断する際にクレームを過度に要約す
ることを批判している点である。コンピュータの本質な機能は、データを処理、保存、
または転送することである。クレームがソフトウエアによって実⾏される⾰新的な処理
を詳細に記載していたとしても、その記載を過度に要約すれば、“データを処理、保
存、または転送する”処理となってしまう。しかし、本件のように、クレームがコン 
ピュータ特有の⾰新的なデータ作成／処理を記載しているのであれば、⼀般的なコンピ
ュータの機能、すなわち、Abstract Idea を指向していることにならない、といえる。 
 ⼆つ⽬は、CAFC が、クレームが記載されている重要な要素が単なるコンピュータの
⼀般的機能ではないと判断する上で、明細書の記述を参考にしている点である。クレー
ムの重要要素の技術的利点が明細書に記述されている場合、クレームに記載されている
⽅法／コンピュータ・システムは、コンピュータの基本的機能という”Abstract Idea”を
記載しているのではない、と主張できる可能性がでてくる。 
 三つ⽬は、発明における技術的改良をクレームが物理的要素（デバイスなど）を⽤い
て記載していなくても、クレームが Abstract Idea を指向していないと判断できるとした
点である。Enfish 特許の⽅法クレームおよびシステムクレームはどちらも、具体的なデ
バイス／装置を記載していない。CAFC は、コンピュータ技術の進歩の多くはソフトウ
エア（論理構造およびプロセス）の改良によるものであり、物理的な特徴によって⽰さ
れるものではないとしている。したがって、クレームが Abstract Idea を指向していない
ことを⽰すために、具体的なデバイス／装置などを記載していないことが必ずしも不利
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とならない、といえる。 
 
２．２ In Re TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC裁判 
 In Re TLI Communications LLC v. A.V. Automotive, LLC 裁判では、モバイルフォン
にデジタル画像を記録、保存し、サーバーに転送する⽅法に関する TLI 特許クレームの
特許対象性が争われた。CAFC は、Enfish 裁判と同様にクレームを過度に要約すべきで
はないとしながらも、TLI 特許クレームは特許対象性がないという判決を下した。 
 CAFC はステップ 2A の分析において、クレームはコンピュータ機能に対する特定の
改良を指向したものではないとし、クレームが Abstract Idea を指向している、と判断し
た。Enfish 裁判と同様に CAFC は、特許クレームの特許対象性を判断する上で明細書の
記述も参考にしている。ただし TLI 特許の場合は、明細書が“本発明はデジタル画像を
記録、伝達、管理する⽅法に関連する”と、発明がコンピュータの⼀般的機能に関連す
ると⾃ら認めているような記述をしている。CAFC はこの記述が、クレームは Abstract 
Idea を指向しているという解釈を⽀持している、とした。 
 さらに CAFC はステップ 2B の分析において、デジタル画像を分類し、保存する、と
いう Abstract Idea から特許対象性を有する応⽤へと変換させるような単⼀または組み合
わせの形態の要素がクレームに記載されていないとし、クレームは特許対象性がない、
と判断した。TLI 特許の場合、⽅法クレームは、電話ユニットとサーバーといった物理
的要素と⽅法ステップの関連を記載している。しかし、 明細書はそれらの物理的要素は
従来の⼀般的機能を持つものであると記述している。このことから、CAFC はそれらの
物理的要素はクレームに発明的コンセプトを加えてはいないとした。 
 
３．まとめ 
 今回の USPTO の追加メモは、 特許対象性の問題にいくつかの対策を⽰唆してい
る。例えば、審査官がクレームの実際の⽂⾔を無視し、過剰に要約することにより、ク
レームは Abstract Idea を記載しているとし、クレームの特許対象性を否定する状況が⾒
受けられていた。そのような場合には、クレームの過剰な要約は適切ではなく、クレー
ムの実際の⽂⾔を⾒るべきだと述べ、クレームの実際の⽂⾔をもとにクレームが
Abstract Idea を指向していないことを主張できる場合が考えられる。また、クレーム
に記載されている要素単体に発明的要素がない場合でも、他の要素との組み合わせに発
明的要素がある場合、クレームは例外カテゴリー以上のものを記載していると主張でき
る場合が考えられる。 
 また、CAFC 判決は、クレームの記載だけでなく、明細書の記載に関していくつか
の対策を⽰唆している。例えば、発明の技術的利点に関する明細書の記載が適切であれ
ば、クレームの特許対象性を⽰す際に有効な場合もあろう。ただし、 今回の追加メモ
で述べているように、USPTO はクレームの特許対象性を判断するためには”クレーム
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に記載していること”を分析すべき、としている。したがって、USPTO 審査がクレー 
ムの特許対象性を判断する際に、クレーム以外の記載である明細書の記載を考慮するか
どうかは、期待できないかもしれない。 
 また、発明の特徴を安易に要約することが、特許対象性を⽰す際に不利になる場合が
ある。明細書も、クレームがどのように解釈されるか念頭において記述する必要があろ
う。 
 


