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１．はじめに

日本同様に米国の特許法でも特許要件として発明を

十分に明細書で開示することが定められている（米国

特許法 112 条(a)，以下，開示要件）。したがって，米

国で特許を取るためには，日本同様に開示要件を満た

す必要がある。では，開示要件を満たすために必要と

されるレベルは日本と米国に違いはないのであろう

か。特に，筆者らが注目するのは，機能的クレームを

サポートするために必要とされる開示のレベルであ

る。この問題について，筆者らは日米の特許法条文及

び審査基準を比較し，さらに，米国での判決を紹介し

て，日本よりも米国で要求される開示の方がレベルは

高いのではないか，といった印象を発表している。

本稿では，筆者らの印象を補強する目的で，日本で

特許性が認められたものの，米国で特許性が認められ

なかった事例を紹介し，併せて，日本的な実施例の記

載が米国では問題視される可能性について言及する。

２．これまでの発表と本稿の目的

特許に必要とされる開示要件を考える際，筆者らが

注目するのは機能的クレームをサポートする実施例の

記載である。ここで述べる「機能的クレーム」とは，

構造などの記載をすることなく，機能を遂行するため

の手段を発明特定事項として記載したクレームである。

日本からの米国出願では，多くの特許出願で機能的

クレームが用いられている。これまでの米国実務で

は，Means や Step との用語さえ使わなければ米国特

許法 112 条(f)が定めるMeans-Plus-Function クレー

ム（MPFクレーム）とは認定されなかった。しかし，

2015 年の Williamson 判決以降，Means や Step との

用語を用いなくても機能的に表現されている構成要件

については MPF クレームとして審査されることと

なった。この点は，改定された米国審査基準（Manual

of Patent Examining Procedure: MPEP)にも定めら

れている(1)。今後は，日本からの米国出願でMPF ク

レームに認定される割合が増えることは間違いないで

あろう(2)。米国実務者としての心象としても，審査官

は Williamson 判決以降にこれまでよりも積極的に

MPFクレームを認定している。
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機能的クレームの開示要件，日米比較
―日本的実施例が米国で拒絶された事例紹介―

日本で開示要件が認められる明細書であれば，米国においても同様に開示要件は認められるのであろうか。

本稿では，日本で特許が認められたにもかかわらず，米国においてその発明の記述・開示が不十分であるとし

て拒絶になった案件を一例として紹介し，日本的な実施例の記載では米国審査において記載不備となる可能性

がある点を紹介する。特に，日本実務者に理解してもらいたいポイントとしては，米国審査では記述要件

(Written Description)と実施可能要件(Enablement)は異なる要件であり，実施可能要件が満たされるから

といってそのことが記述要件を満たすことにはならないという判断基準である。

要 約



では，MPFクレームと認定された場合，112 条（f）

に定められる機能を実現するために必要とされる機能

に対応する構造（以下，対応構造）の開示が明細書お

よび図面で要求されるところ，日本的な実施例の記載

は米国特許法が要求する対応構造を満たしているとい

えるのであろうか。

筆者らがコンピュータ系発明を取り扱う日本の実務

者に機能的クレームの対応構造の開示が十分か否かを

尋ねると，「当業者なら分かるから対応構造の開示は

これで十分」といった回答を得ることがある。その場

合の明細書中のサポートの内容といえば，いわゆる機

能ブロック図であることが多い。例として，クレーム

構成が「アドレス情報をユーザの指示に応じて管理す

るアドレス管理手段」である場合に，そのサポートと

して図面では「アドレス管理部」と表記したブロック

図であり，詳細な説明では「アドレス情報は，アドレ

ス管理部において管理され，ユーザの指示に応じて保

存，送信される」といった程度の内容である。

米国の審査基準及び記載不備で無効となった判決を

調べる中で，筆者らは「当業者なら理解できる，実施

できる」との基準で対応構造の開示をきわめて簡略化

した日本的実施例では，米国において記載不備として

出願拒絶，もしくは，特許無効になってしまうのでは

ないかと疑問をもつに至った。この点については，既

に紹介している(3)。本稿では，筆者らの印象を裏付け

る証拠として，日本で特許された出願が，米国では拒

絶された事例を紹介する。

なお，本稿で紹介するのはわずか一つの事例であ

り，この事例だけをもって米国の開示要件は日本より

も高いと結論づけることはできないであろう。この点

は筆者らも十分に理解しているつもりである。本稿で

紹介する事例とは反対に，米国で特許された出願が日

本では記載不備と判断された事例もあるであろう。開

示要件の違いについては，多くの事例に基づく統計的

な研究が期待される。

米国における開示要件については，この数年前から

厳格化の流れがあると考える(4)。米国特許庁において

も，明細書の明瞭化を図るための試験的なプログラム

がソフトウェア業界からの提言に基づき行われてい

る(5)。このような流れを踏まえても，米国出願を行う

日本企業は，これまで行ってきた日本明細書の開示内

容が十分か否か，立ち止まって確認する必要があると

考える。

３．既存の研究

日米の機能的クレームについては様々な比較研究が

発表されている。

１）日本知的財産協会，特許第 1委員会は，開示要件

判断に関する日米欧の比較を行い，日本で開示要件

を満足していないと判断された出願が，外国特許庁

でどのように扱われたのかを報告している(6)。

２）小野は，日本明細書作成時には，米国における機

能表現の取り扱いを念頭におくべき旨を指摘すると

ともに，日米の明細書の開示要件については，米国

法の方が厳しいと指摘している(7)。

以上の研究は開示要件に関して日米比較を行って

いるものの，機能的クレームのサポートに関して当

業者が理解できる範囲でどこまで開示を簡略化でき

るか，この点についての分析は行われていないと考

える。

３）米国の明細書の役割について，日本だけでなく米

国の特許法を含めて前田が詳細な解説を行ってい

る(8)。その解説の中で，米国特許法において明細書

は実施可能要件(Enablement)と記述要件(Written

Description)の二つの機能を有し，さらに，記述要

件は実施可能要件よりも厳しいレベルが課せられて

いること，さらに，実施可能要件とは別に記述要件

を設けることで開示のレベルを柔軟に調整できるの

ではないか，との考え方を紹介している(9)。本稿は

前田の考え方と同じく，米国では実施可能要件より

高いレベルの開示が求められているとの考えから，

日本的な実施例に伴う問題点について言及する。

米国特許法では日本特許法 36条に対応する規定が

112 条(a)に定められている。この 112 条(a)では，

発 明 の 開 示 に 関 す る 3 つ の 要 件 (Written

Description, Enablement, Best Mode)を定めてい

る。本稿では，日本特許法 36条及び米国特許法 112

条(a)が定める概念を開示要件とし，米国特許法 112

条(a)で定められている[Written Description\は

記述要件，[Enablement\は実施可能要件として説

明を行う。

４．事例の紹介

次に，日本で開示要件が問題とならなかった特許出

願が米国で拒絶された事例を紹介する。日本の特許番

号，米国の出願公開の番号は次の通りである。

・日本特許番号：特許 3733245号
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・米 国 出 願 番 号： 09/386,000，公 開 番 号：

US2001/0046405 A1, Appeal 番号: 2007/3300

出願人は日本企業であり，第 1 国出願は日本であっ

た。米国へはパリ優先権を主張した第 2 国出願を行っ

ている。米国では，審査段階で拒絶査定がなされ，出

願人は Appeal（拒絶査定不服審判）したものの，

Appeal でも拒絶査定が維持された。米国での拒絶理

由は 112 条(2)（新法の 112 条(b)）であり，その理由

は「クレームされた発明が不明瞭」という内容であっ

た。直接的に実施例の記載が不十分，と指摘した審決

ではないものの，筆者らは拒絶の理由の要因の一つ

は，日本的な実施例の記載にあると考えている。

USPTOのWEBサイトでは，機能的クレームに関

する 4つの重要審決の一つとして本件は紹介されてい

る(10)。USPTO は，この審決の内容について自信を

持っており，たとえ控訴裁判所で審議されたとしても

覆されるとは考えていないと思われる。

以下，本件の中で，日本に関する事項については，

特許されているため「日本特許」とし，米国では拒絶

されているため「米国拒絶」として紹介する。また，

二つを合わせて言及する場合は「本件」，米国の

Appealについては「本審判」，「本審決」として説明する。

本稿では米国で拒絶された日本特許を紹介したが，

これは米国のクレームドラフト及び開示要件が日本と

異なる可能性を示す一例を紹介するためであり，記載

が足りなかった事実に関して出願人や代理人の不備を

指摘する意図ではない。この点については誤解のない

ように配慮いただきたい。

４．１ 日本特許の説明

まず，日本特許の概要及び審査経過を紹介する。

（１） 発明の概要

発明の対象は，重くて大きなロール紙を用いる大型

プリンタ。特徴は，作業者が立ったまま腰をかがめた

りせずに，しかもプリンタ正面側から重いロール紙を

交換できるようにしたというものである。

（２） クレームの文言

特許された請求項 1には次の構成要件が記載されて

いる。

「給紙部，印刷部及び排紙スタック部が上，中及び下の位置関

係に配置され，前記給紙部から前記印刷部を経て前記排紙ス

タック部に向かう用紙搬送経路が，後述するロール紙の交換

操作時の操作する側をプリンタ正面としたとき該プリンタの

斜め上方の奥側から斜め下方の手前側にほぼ真っ直ぐに形成

されて成る大型プリンタであって，

前記給紙部はロール紙と剛性厚紙の両方を給紙できるもの

であると共に，

当該給紙部は，作業者が該プリンタ正面に腰を曲げずに

立った状態で前記ロール紙の交換及び剛性厚紙のセットを行

える高さに配置され，且つプリンタの正面側から前記ロール

紙の交換及び剛性厚紙のセットを行えるように形成され，

前記用紙搬送経路は，前記給紙部にセットされたロール紙と

剛性厚紙のいずれもが，該用紙搬送経路を該プリンタの斜め

上方の奥側から斜め下方の手前側に向かってほぼ真っ直ぐに

搬送されつつ印刷され排紙されるように構成されていること

を特徴とする大型プリンタ。」

日本特許の特徴の一つは，下線で示すように給紙部

が配置される高さであり，日本特許では「腰を曲げず

に立った状態で・・・セットを行える高さ」と記述し

ている。

（３） 実施例の開示

上記構成要件をサポートする実施例については，次

の記載がなされていた。

・図 1では，腰を曲げずにロール紙交換作業をしてい

る作業員 9と，適切な高さに配置されたロール紙 3が

開示されている。

日本特許，図 1

・【0017】には「作業者 9が立った状態でロール紙 3の
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交換及び剛性厚紙 21 のセットを含む給紙のための処

理を行なえる高さに配置されている。この高さは，こ

の例では身長が 170cm前後の作業者を対象にして作

られている。尚，上下に高さ調整可能に構成すれば使

用時に個々の作業者に最適な高さに設定することがで

きる」と記載されている。

・作業員の身長は記載されているものの，実際にどの

程度の高さに給紙部を設定するのか，その具体的数値

は開示されていない。

（４） 審査経過

・日本特許の審査では，進歩性は議論になったものの，

給紙部の高さについて開示要件の議論は行なわれな

かった。「作業者が該プリンタ正面に腰を曲げずに

立った状態で前記ロール紙の交換及び剛性厚紙のセッ

トを行える高さ」については開示要件を満たしている

ものとして審査が進められた，といえる。

４．２ 米国拒絶の説明

米国拒絶では，審査段階で，クレームに記載された

発明の明瞭性が問題となった。以下，Appeal時のク

レームとそのサポートについて説明する。なお，米国

拒絶の特許出願では日本からパリ優先権を主張してお

り，明細書で開示されている実施例（その開示内容）

は，筆者らが確認する限りにおいて，上述した日本特

許と同じであった。

（１） クレームの文言

日本特許との比較のために，給紙ユニット及び給紙

領域の高さが問題となった独立クレーム 1および独立

クレーム 16に焦点を絞ることとする。本審判で争っ

たときのクレーム 1 およびクレーム 16には次の構成

要件が記載されている。

クレーム 1：「大判プリンタであって，

少なくとも一枚のロール紙，少なくとも一枚の実質的に平

坦なシート紙，および，少なくとも一枚の剛性厚紙を給送す

るように動作可能である給紙ユニットであって，身長約 170

cm であるユーザが前記プリンタの前に立って前記ロール紙

の交換と前記シート紙および前記剛性厚紙の少なくとも一方

のセットとを含む前記給紙プロセスを実行できるようにする

高さに位置する給紙ユニットと，

前記給紙ユニットの下方に位置する印刷ユニットと，

前記印刷ユニットの下方に位置する排出用紙スタックユ

ニットと，

前記給紙ユニットから前記印刷ユニットを介して前記排出

用紙スタックユニットへ，実質的に直線状に延在する給紙路

と，を備える。

クレーム 1では，給紙ユニットが設置される高さと

して，170㎝のユーザが立って作業できる高さである

ことを記述している。

・クレーム 16：「大判プリンタであって，

身長約 170cm のユーザが，前記プリンタの前に立って実

質的に腰を曲げる必要なく印刷媒体をセットアップできる高

さに位置する給紙領域を備え，

前記給紙給紙領域は，前記プリンタが実質的に地表面に置

かれるときに前記高さに位置し，

前記大判プリンタは，前記印刷媒体を保持するために前記

給紙領域に配置される長尺部材と，

前記長尺部材の両端を支持するための一対の支持部材で

あって，当該支持部材の少なくとも一方が前記プリンタの前

方へ回動可能である，一対の支持部材と，をさらに備える。」

クレーム 16では，給紙領域が設置される高さとし

て，170㎝のユーザが，腰を曲げずに作業できる高さで

あることを記述している。

クレーム 1 と 16では，給紙ユニットおよび給紙領

域（以下，給紙部）の高さの記述として，ユーザの高

さに基づいて記述している。クレーム 1では，日本特

許とは異なり「腰を曲げずに」といった特定はない。

その代わり，ユーザの身長として 170cm が明記され

たことと，立った状態で作業できる点が記述されてい

る。クレーム 16では，170cm の身長が明記されるほ

か，日本特許と同様に腰を曲げる必要がない点が記述

されている。さらに，クレーム 1との違いとして，プ

リンタが地表面に設置されている点も記述されてい

る。

（２） 実施例

日本特許の明細書同様に，実施例については，「シー

ト給送領域」の高さについて具体的数値は開示されて

いない。

・図 1には腰を曲げずにロール紙交換作業をしている
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作業員 9と，適切な高さに配置されたロール紙 3が

開示されている。

・［0046］には「図 1に示すように，ユーザ 9がロール

紙 3の交換及び剛性厚紙 21 のセットを含む給紙処

理を行える高さに給紙ユニット 30 が配置されてい

る。この実施例では，身長 170cm(11)のユーザの高さ

が給紙ユニット 30 の高さを決定するために用いら

れる。給紙ユニット 30 の高さが調節可能である場

合，個々のユーザにとって最適な高さに設定するこ

とができる」と記載されている。

・［0056］には「本発明によれば，ロール紙 3がセット

される，給紙ユニット 30 は，プリンタの正面に立っ

ているユーザ 9が腰を曲げる必要なくロール紙 3を

交換できる高さに位置する」と記載されている。

（３） USPTO，審判部の判断

Board of Patent Appeals and Interferences（審判

部）は，独立クレーム 1，16の双方について「給紙部

の高さ」が特定できないことを根拠に，審査官の判断

を支持して，発明が不明瞭とした。以下，その判断の

概要を説明する。

① クレーム 1 は，給紙ユニットの高さを作業する

ユーザの特定の身長との関係で特定することを試み

ているが，その関係の特定に失敗している。プリン

タが設置される高さとユーザが立っている高さが特

定されていないために，その組み合わせは無限にあ

る。例えば，プリンタが台の上に設置されるような

場合である。

クレーム 16は，ユーザの身長（約 170cm）とプリ

ンタの設置位置（地表面）を限定しているものの，

ユーザがどこに立っているのかを限定していない。

そのため，「ユーザが…実質的に腰を曲げる必要な

く印刷媒体をセットアップできる高さ」という文言

だけでは当業者が「給紙ユニット」の高さを特定す

ることができない。

② 図 1 では，プリンタが地表面に設置されている。

しかし図 1 は，好適な実施例を示すものであって，

このような開示によりクレーム 1の給紙領域の高さ

を限定的に（つまり，明瞭であるとして）解釈する

ことはできない。

③ 好適な実施例として給紙ユニットの高さが開示さ

れているとしても，クレーム用語は実施例よりも広

い。図 1に示されている位置関係に基づいてクレー

ムの意味は明確との主張については受け入れられな

い。むしろ，図面が好適な実施例の一つであること

は，他の実施例をクレームが含むという結論が導か

れる。明細書の記載に基づいてクレーム用語を解釈

するのは重要であるものの，その一方，クレームに

記載されていない限定を明細書に基づきクレーム解

釈に取り込むことも認められない。

④ その他，クレーム解釈について，過去の判決に基

づき実施例からクレーム用語が明瞭であるとの主張

が行われているが，技術内容が相違することから採

用できない。

結局，明細書からプリンタや給紙ユニットの設置位

置を読み取れたとしても，クレームではっきりと限定

されていない以上は，クレームは給紙部の高さを明確

にしているとは言えない。

その他の留意事項として，この審決では，審査段階

で USPTOが採用している不明瞭性の基準と，特許発

行後のクレームに対する不明瞭性の基準が異なること

も指摘されている。前者（審査段階）では，出願人に

クレームを補正する権利がある分，クレームに対して

最 広 範 の 合 理 的 な 解 釈 (Broadest Reasonable

Interpretation)を適用し，その一方，明瞭性について

厳しい基準が適用される（つまり，不明瞭と指摘され

やすい）。その一方，特許発行後であれば，クレームを

補正する機会は限られているため明瞭性の基準は緩和

される（つまり，不明瞭と指摘されにくい）とされた。

５． 考察

以上のように，日本特許は開示要件が問題とならず

特許されている。一方，米国拒絶ではクレームした給

紙部の高さが不明瞭であるとして，拒絶査定維持と

なった。この結論はどのように理解すればよいのであ

ろうか。

（１） 米国の審査と日本の審査との違い

日本の審査を考えると，確かに，170cmの作業者が

腰を曲げない高さというのは，当業者にとって明白と

考えることができる。おそらく，120cm〜150cm 程度

が妥当といえるのではないであろうか。少なくとも

20cm〜50cm といった高さは含まれないことは明白で
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あろう。よって，日本の審査基準であれば，当業者に

明白であるとの視点で具体的な高さの開示は，発明特

定事項の認定に大きな問題ではないかもしれない。む

しろ，発明をいかに上位概念で開示するかを重視して

いる実務者からすれば，具体的な数値を明細書で開示

することなどは発明の本質を理解していない愚行と考

えるかもしれない。一方，米国での判断を見ると，当

業者が理解できるかどうかは議論となっていない。争

点は，上記①〜③で述べたように，クレームの構成

（ここでは，給紙部の高さ）を特定できるのか否か，と

いう視点である。

もし，給紙部の高さがクレームで構造的に記載され

ていたとすれば，クレームの記載だけで発明は明瞭と

いえるので，そもそも実施例を参照する必要がないで

あろう。本件を例にするならば，「給紙部は 120cm か

ら 150cm の高さに配置」と記載されていれば，「供給

部の高さが不明瞭」と指摘される可能性は少ない。

ユーザの身長が利用できるのであれば，「想定される

ユーザの身長の 50％〜70％の高さに配置」といった記

載も考えられるであろう。本件は，供給部の高さを

「腰を曲げない」や，「立った状態で」といった表現で

機能的に特定しており，さらに，その実施例において

も具体的高さを示していないことが問題の根底にある

と考える。

日本的な実施例であれば，当業者であれば理解でき

るまたは実施できるとの視点でその記載は省略できる

かもしれない。しかし，米国において機能的クレーム

を作成した場合は，その発明の特定において実施例が

参照される可能性が高い。特に，クレームがMPF ク

レームであると判断された場合，その次のステップ

は，実施例でクレームされた機能を実現する対応構造

（Corresponding Structure）の確認である。そして，

実施例でも機能的にしか開示がされていないとなれ

ば，本件のように発明が不明瞭であるといった結論に

至る可能性があるのである。

本件は，クレームにおける「給紙部の高さ」が不明

瞭と判断された。出願の開示要件違反を定めたもので

はない。しかし，もし実施例の記載として，給紙部の

高さについて具体的な開示があったとすれば，そのよ

うな判断がなされたであろうか。少なくとも，実施例

の記載に基づく補正により，発明不明瞭→拒絶確定と

いった致命傷にはならなかったと考える。もしくは，

112 条(f)に定めるMPFクレームであると認定し，機

能的クレームの対応構造として，実施例の記載を参考

にすることで，クレーム解釈は限定的になるとしても

発明不明瞭といった拒絶を回避できたのではないであ

ろうか。

以上の点で，機能的クレームが主流の日本的実務に

おいて当業者なら理解できるとして発明の具体的構造

の開示を実施例から省略することは米国審査において

リスクが高いものと考える。

なお，日本であればクレーム解釈においても，それ

なりに考慮されるであろう実施例の記述や，図面につ

いても，米国審決では，好適な一例に過ぎないとして，

クレーム構成の特定から排除されている。この判断に

ついては，著しく厳しい内容であり，筆者らの心象と

してその妥当性は議論される余地はあるように考え

る。しかし，本審決でそのような判断がなされた背景

には，実施例の記載があまりに乏しいといった事実が

あるのではなりでろうか。本審決では，実施例の記載

は，「クレームの表現を繰り返しているだけ」といった

批判的な指摘がなされており，実際，クレームだけで

なく実施例においても，供給部がどの程度の高さに配

置されるのかその構成が一例も記述されていないので

ある。本審決の背景には，乏しい実施例に対する審判

官らの批判的な心象が影響しているように感じてい

る。

（２） MPFクレームの視点

米国拒絶では，Means という用語はクレームで使わ

れておらず，112 条(6)（新法の 112 条（f））が定める

対応構造の開示が問題となったわけではない。しか

し，米国拒絶のクレーム 1，16の内容を考えると，供

給部の高さについては，構造的記載は認められず，

170cm のユーザの姿勢に基づいて給紙部の高さを特

定するという構成をしている。米国拒絶の審査は

2000 年代であるが，もしMPFクレームの適用範囲の

拡大を定めた Williamson 判決以降であれば，112 条

(6)が適用される可能性は高いといえるのではないで

あろうか。そして，112 条(6)が適用されたとすれば，

対応構造の開示は，より明確に求められることとな

る。

その他，CAFCによる ATMEL判決(12)では，「112

条 (6）では普遍的な機能的表現を認める代償
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(Trade-off)として構造の開示を明細書に求めてい

る」，として当業者の知識に頼ることなく，構造の開示

を要求している。この判決の趣旨なども，当業者の知

識に大きく依存する日本的実施例では米国では記載不

備と判断される可能性を示唆するものであろう。

６．今後の対応

本件を参考にして，今後の実務ではどのように対応

していくのが望ましいのであろうか。

米国での審査を前提とし，さらに，MPF クレーム

の適用の回避を優先するのであれば，まず，クレーム

の記載だけで発明構成を特定できるように記載するこ

とが第一義といえるであろう。そのためには，日本的

な機能的クレームだけでなく，米国審査で重視される

構造的構成の記載について理解する必要がある。上記

プリンタの発明であれば「給紙部の高さ」を，地面か

らの高さや，利用者の身長との比率，もしくは，プリ

ンタの高さにおける給紙部の高さの割合，といった視

点でクレームする実務である。

さらに，実施例のサポートを考えるならば，日本特

許のようにクレームの言葉を繰り返し，具体的構成に

ついては，当業者であれば理解できるといった視点で

省略することは危険であろう。米国拒絶が示すよう

に，発明が不明瞭と指摘されてしまった場合の手当が

できなくなるからである。特に，MPF クレームとし

て対応構造の開示が要求された場合には顕著となる。

本審決では実施例を参照することは重要であると指

摘しながらも，クレームされていない事項は限定とし

て取り込んではいけない点や，サポートとして必要な

のは具体的に構造が開示されていることであり，当業

者が理解できる，といった主張は認められない点など

が指摘されている。これらは，前田が指摘するよう

に，記述要件は実施可能要件とは別の議論であり，さ

らに，より厳しい基準が課せられている，と考え方に

一致しているといえる。米国拒絶は，その点が表面化

した事例といえるかもしれない。

なお，日本の実務者に本件を紹介したところ，日本

特許の開示内容について「これは日本でも開示不十分

で拒絶されるべきだったのではないか？」といった意

見を伺うことがある。日米の比較を行うのであれば，

この日本特許の開示内容についてより詳しい検討が必

要であろう。ただし，一定の割合の日本実務者からは

「この程度の記載で十分ではないか。日本なら拒絶に

ならない。」といった意見もあった。特に，日本では

「一旦特許されれば，無効審判で開示不備で無効にな

ることは極めて少ない。」と聞いたことがある。「審査

ではともかく，いったん，特許されればこの日本特許

の開示が不十分とされることはない」といった意見に

はそれなりの説得力があるように感じている。一方，

筆者らの米国実務を行っている同僚の意見では，米国

拒絶の判断は妥当，との意見がほぼ 100％であり，日

本実務者との意見の相違は鮮明であった。これらの現

状は筆者らの印象に過ぎない，さらなる調査が望まれ

る。

７．実務上の対策

機能的クレームに必要とされるサポートについて

は，USPTO から審査官向けの資料が公開されてい

る(13)。筆者の印象として，決して難しいレベルの詳細

さを要求しているとは思えない。例えば，本件であれ

ば腰を曲げずに作業できるように，「（170cmの作業者

の場合，プリンタが設置されている地面から）150cm

の高さに配置する」と明記されていれば，少なくとも

配置高さに関するクレームのサポートは満たしていた

と考える。もしくは，「作業者の身長に対して，

60〜80％の高さの範囲に配置する」といった記述も開

示要件を満たすものとして有効に作用したのではない

であろうか。米国の開示要件を確実に満たすためには

日本明細書でどのような実施例を開示すべきか，この

点は機会を別に紹介したいと考える。

８．まとめ

本件では，日本で特許された出願明細書が，米国で

は発明が不明瞭として拒絶となった。この事例だけか

らすれば，日本的に当業者に理解可能または実施可能

といった視点で実施例を簡略化することは米国の審査

基準になじまない印象である。米国実務とすれば，

「腰を曲げない高さ」というクレームに対して，必要な

構成としては実際にどの程度の高さに設定するのかそ

の数値を明記する必要があったものと考える。

９．おわりに

本稿では日本で特許されたものの，米国で拒絶され

た事例を紹介した。表面的にはクレーム解釈の違いと

いえるかもしれないが，その根底には，機能的クレー
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ムに対する日本的実施例が米国基準を満たさなかった

ことがその根底にあるように考える。日米の開示要件

の違いを明確にするには，このような比較研究が継続

されることが望まれるであろう。本稿がその一端を担

えたとすれば幸いである。

以上
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