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要　約
　第四次産業革命関連分野及びCS関連分野のうち，特に IoT 関連技術に関係するソフトウェア関連発明
（IoT 発明）の保護に関するサブコンビネーションクレームの有用性を検討した。
　審査ハンドブックの附属書にあるサブコンビネーションクレーム関連事例を利用した検討と，サブコンビ
ネーションクレームの登録例を利用した検討を通じて，統計的・総括的な傾向分析にまでは至らなかったもの
の，IoT 発明の保護におけるサブコンビネーションクレームを利用することの有用性と留意点を確認できた。
特に，IoT 発明の保護にサブコンビネーションクレームを活用する場合の有用性を鑑みつつ，特許化するにあ
たってクレームドラフティングでの留意点に関する検討内容は，会員が IoT 発明の出願書類を作成する際，
及び IoT 発明の保護に関する戦略立案等を行う際の参考情報となると考える。
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1.はじめに
　「IoT 発明」には，ネットワークを介して相互に接続
されデータの送受信による情報処理システム（以下，

「システム」と表記する。）や，当該システムに用いら
れる各装置に関する発明が含まれると考える。一般
に，情報処理システムの発明に係る特許権の直接的な

効力はシステム全体の実施に及ぶが，システムを構成
する各装置のみには及ばない。
　一方，IoT 発明を用いた実ビジネスシーンを想定す
ると，システム全体を一事業者が全部実施するケース
よりも，システム構成品の個々を別の事業者が実施す
るケースが多いと考えられる。この場合，システム発
明の一構成品に特徴的な処理機能を有し，その処理機
能と連動して他の装置も特徴的な処理機能を発揮し
て，システム全体での効果が得られるとするならば，
それら構成品を直接的に保護可能な状況を得ることが
重要と考えられる。これらを前提にすると，システム
発明，各構成品の発明を各々網羅するような権利化を
図ることが望ましい。
　しかし，IoT 発明の構成品は，技術の進歩によって
多様化しており，特定の処理機能を実行するための装
置が出願時には想定し得なかった態様になることも想
定される。
　このような事情を鑑みて，システムの一部構成品と
の処理機能の連携により特徴を発揮するような装置

（サブコンビネーション）の発明についても特許を取
得することが重要と考えられるので，サブコンビネー
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ションクレームにより特定される発明の技術的範囲に
よって，実ビジネスの保護に十分なものにするための
留意点等に着目した検討を行った。

2.検討の前提
　2.1. 用語の定義
　審査基準によるとサブコンビネーションとは，「二
以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明，二以
上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上
をコンビネーションという。）に対し，組み合わされ
る各装置の発明，各工程の発明等」と定義されている

（「審査基準 第Ⅲ部 第 2 章 第 2 節 特定の表現を有す
る請求項等についての取り扱い」を参照）本稿では，
審査基準の定義よりも広い意味で「サブコンビネー
ション」の語を用いている。
　以下の説明図 1 に示すように，まず，IoT 発明の実
施形態の例として「装置（A）と装置（X）とから構
成されるシステム 1」を想定し，システム（1）は装
置（A）と装置（X）から構成されているものとする。
そして，各装置の構成部を実線で示した部分（a1）は
システム 1 発明の特徴として本質的部分（進歩性を確
保している部分）を示している。また，点線の四角で
囲まれた構成部（a2，a3 など）は，システム 1 発明
の特徴としては非本質的部分にあたるものを示してい
る。そして，“実線の矢印” は，双方の構造，機能等
に対応関係が存在することにより，一方に関する事項
の記載が他方の構造，機能等を特定できる関係である
ことを示しており，点線の矢印は，ある機能が 1 つの
構成部で完結するため，一方に関する事項を記載して
も，他方の構造，機能等を特定できない関係であるこ
とを示している。
　説明図 1 のシステム発明（1）に関しては，発明の
特徴となる部分を備える他のサブコンビネーション
A（a1）によって構造，機能等を特定できる関係であ
るサブコンコンビネーション（X（x1））の新規性な

どは，他のサブコンビネーション A（a1）によって
確保されうる関係になる。
　したがって，サブコンビネーションクレームの特許
性と権利範囲を検討するうえでは，システム発明にお
ける発明の特徴となる部分（進歩性を確保している部
分）がどこに存在するのかと，構成部同士が他の構成
部の構造，機能等を特定できる関係を有するか否かに
留意を要する。
　以下，本稿では，説明図 1 のように，装置（X）と
装置（A）がサブコンビネーションの関係にある場合
に，装置（X）に係る発明を「サブコン発明（X）」と
表記する。また，サブコン発明（X）を規定するク
レームのうち，装置（A）の発明特定事項（a1，a2
および a3 のいずれか）を，装置 X の発明特定事項

（X1）と共に発明特定事項として含むクレームを「サ
ブコンクレーム（X）」と表記する。そして，装置（X）
に対する他のサブコンビネーションに相当する装置

（A）に係る発明を「装置発明（A）」，これに対応す
る請求項を「装置クレーム（A）」と表記する。

　2.2. 具体的検討方法
　第 1 の検討として，特許庁が公開している「特許・
実用新案審査ハンドブック附属書 A」に含まれてい
るサブコン（X）の審査の事例を検討対象として，審
査に有効なサブコン（X）のクレームドラフティング
について検討した。
　第 2 の検討として，サブコン発明（X）の登録例を
抽出して，実際に登録されているサブコン発明（X）
の技術的範囲も検討しつつ，権利活用に有利になると
考えられるクレームドラフティングについても検討
した。
　各事例の検討において，システム全体発明に関する
事項には「1」を付し，技術的範囲などの検討対象と
するサブコンに関する事項には「X」を付し，サブコ
ン（X）の新規性などに影響する他のサブコンに関す
る事項には「A」を付している。

　2.3. 検討に用いた事例等について
◯ 「特許・実用新案審査ハンドブック附属書 A」の

検討事例
　以下の 8 事例を対象とした

説明図 1
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◯登録例の検討事例
ⅰ.J-platpat の「特許・実用新案検索」において，以
下の検索式を用いて，2020 年 8 月 31 日までの公開さ
れた登録例を，登録日が「2017 年 1 月 1 日以降 2020 年
6 月 30 日まで」のものを絞って検索した。結果ヒット
した 64 件に登録番号順で付番をして検討事例とした。

ⅱ.検索式
　［装置。/CL＋サーバー。/CL＋サーバ。/CL］＊［端
末。/CL＋センサ。/CL］＊［システム。/CL］＊［によっ
て，15C，受信 /CL］

ⅲ.検索式の意味
　「CL」は，特許請求の範囲を意味する。「15C」は，
“によって” が “受信” の前 15 字の範囲にあることを
意味する。
　サブコンクレームであれば，末尾に「サーバ（サー
バー），端末，センサ，システム」を用いているケー
スが多いと考えた。
　また，IoT 発明は，複数の装置の間で実行される通
信処理を含むと考えられるので，通信処理の表現に用
いられる「受信」を検索条件に加えた。
　そして，他のサブコンからの情報の受信処理が含ま
れるケースが多いと考えて，「…によって受信する（さ
れる）…」という記載が含まれているものを抽出する
ために，“受信” の前 15 文字の範囲に “によって” が
入っていることを検索条件に加えた。
　サブコン発明に関する審査基準が改定された 2016
年 10 月 1 日以降の審査で登録されたであろう案件を
対象とするため，登録日が「2017 年 1 月 1 日以降 2020
年 6 月 30 日まで」のものを検討対象にした。

3.検討内容
　審査ハンドブック事例では，サブコンクレーム（X）
が特許された場合の想定される想定されるサブコン特
許発明 X の技術的範囲も検討した。合わせて，想定
したサブコン発明（X）の技術的範囲を回避する実施
形態を容易に想定可能か否かについても検討し，合わ
せて技術的範囲をより広く，有効なものとするため
に，サブコンクレーム（X）のドラフティングの留意
点について検討した。
　登録例では，ヒットした 64 件のうち，サブコン発
明（X）の他にシステム発明（1）や他のサブコン発
明（A）も含むものを選別して，サブコン発明（X）
の審査や，クレームの記載ぶりについて検討した。

　3.1. 審査ハンドブック事例の検討
◇事例 23
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_
a4.pdf#page=51&zoom=100,90,94
　本事例は，サーバ（A）の処理がシステム（1）に
係る発明の特許性（新規性・進歩性）に寄与するよう
な特徴を発揮するものの例である。したがって，サー
バ（A）の処理結果として生ずる情報を受け取った携
帯通信端末（X）が実行する処理機能が，サーバ（A）
の処理結果によって影響を受けるような関係ならば，
サーバ（A）からの情報を受信したことで行なわれる
処理を発明特定事項に含む携帯通信端末（X）に係る
発明の特許性は，「サーバ（A）の処理」という特徴
によって認められるものとなる可能性がある。
　そこでまずは，システム発明（1）の特許性に寄与
するサーバ（A）の発明特定事項を明確にして，その
発明特定事項により機能等が特定される携帯通信端末

（X）としてクレームを構成することを検討すること
が望ましい。
　検討の結果，仮に，サーバ（A）の処理が，システ
ム（1）の特許性（新規性・進歩性）に寄与する特徴
だった場合でも，サーバ（A）の特徴的な処理によっ
て生ずる情報を携帯通信端末（X）が受け取るとして
も，携帯通信端末（X）が実行する処理機能が，受け
取った情報によって特定されるものと把握できない処
理機能の場合，サーバ（A）側の特徴的な処理が携帯
通信端末（X）を発明の対象としたサブコン発明（X）
の特許性の判断にサーバ（A）の特徴は貢献しないこ

事例番号 発明の名称

事例 23
ナビゲーションシステム，携帯通信端末及び
サーバ

事例 25 位置情報管理サーバ

事例 26 コンテンツ配信システム

事例 27 ネットワークシステム

事例 28 監視システム

事例 35 ロボット装置

事例 37 健康管理システム，端末装置

事例 38 ドローン見守りシステム，ドローン装置
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とになる。
　このような場合，サーバ（A）側の特徴的な処理を
携帯通信端末（X）側の発明特定事項に含ませるよう
に記載しても，特許性の判断に貢献せず，さらには，

「サーバ（A）側の特徴的な処理」が，携帯通信端末
（X）に係るサブコン発明の技術的範囲の解釈におい
て不要な限定を課すことにもなり得る。
　したがって，サブコンクレーム（X）の記載を検討
するときに，どのように他のサブコンであるサーバ

（A）に関する事項を含めるかを十分に時間をかけて
検討することが望ましい。一方，サーバ（A）側の処
理のいずれに特徴が認められるか，特徴が認められ得
る処理が携帯通信端末（X）側の処理機能の特徴とな
り得るかなどの検討は時間を要することになろう。
　そこで，携帯通信端末（X）に係る発明の特許性（新
規性・進歩性）が，サーバ（A）に関連する発明特定
事項以外の発明特定事項で肯定されると考えられる
ケースであれば，わざわざ，サーバ（A）に関する発
明特定事項を携帯通信端末（X）のクレームに記載し
ない方が望ましいので，サブコンクレームではなく，
携帯通信端末（X）のみで完結するクレームを検討す
る方が望ましいと考えられる。
　また，事例 23 のナビゲーションシステム（1）の発
明が特許された場合の技術的範囲について考察する。
　ナビゲーションシステム（1）に係る発明の実施は，
ナビゲーションシステム（1）に係る特許発明の直接侵
害を構成し得る。一方，この場合の携帯通信端末（X）
の実施は，ナビゲーションシステム（1）に係る特許
発明の直接侵害を構成し得ないため，その実施につい
て特許権を行使するためには，その実施が所謂間接侵
害に該当することを主張立証する必要がある。
　この点，携帯通信端末（X）の発明も特許権を取得
しておけば，携帯通信端末（X）の実施に対しても直
接侵害を主張し得る状況になる。
　なお，事例 23 の請求項 2 では，サーバ側の A 処理
を含むように記載されてはいるが，A 処理は携帯通信
端末（X）の機能が関係しないものであるので，サー
バ側の構成（A 処理）が携帯通信端末（X）の新規性
の認定に寄与しないものの例として挙げられている。
　一方，事例 23 の請求項 3 では，サーバ側の A 処理
はなく，携帯通信端末（X）の構成である位置計測手
段によって新規性が認定されている。
　そこで，これらを総合して捉え，携帯通信端末（X）

に係る発明の新規性の認定に寄与しないと考えられる
A 処理に係る記載は省略して，新規性に寄与すると考
えられる「当該可変に設定された時間間隔で現在位置
を計測する位置計測手段」を記載することを検討する
方が望ましいと考えられる。すなわち，サブコンク
レーム（X）の作成に際しては，発明の新規性及び進
歩性を確保するために必要不可欠と考えられる場合を
除き，「他のサブコン（A）」に関連する発明特定事項
を極力規定しない方が好ましいと考えられる。

◇事例 25
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=58&zoom=100,90,94
　本事例は，携帯端末（A）のみに特徴があり，これ
と通信するサーバ（X）には特徴がなく，サーバ（X）
の構造，機能などが携帯端末（A）の事項により特定
されるとは考えにくいケースである。このようなケー
スでは，たとえサブコンクレームを使用したとしても
サーバ（X）に関する発明について特許権を取得する
ことは難しいため，サーバ（X）に関する発明の実施
に対しては，携帯端末（A）とサーバ（X）を含むシ
ステム 1 の発明の特許権の所謂間接侵害を構成するこ
とを主張せざるを得ないように考えられる。従って，
本事例は，サブコンクレームの活用が困難なケースで
ある。

◇事例 26
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=60&zoom=100,90,94
　本事例の請求項 2 は，後述する事例 36 の例になら
えば，第 1 サーバ装置（A）の動作の対象がクライア
ント装置（X）であると認識できるように，第 1 サー
バ装置（A）の処理内容に関する発明特定事項を補正
することで，クライアント装置（X）についても新規
性が認められる可能性があると考えられる。例えば，

「…を備え，前記第 1 サーバ装置は，前記コンテンツ
ID に対応する配信頻度が所定の閾値を超える場合に，
前記リダイレクト指示を前記クライアント装置に送信
し，前記リダイレクト指示はコンテンツを取得する先
を第 2 サーバ装置とする指示であることを特徴とする
クライアント装置。」のようなサブコンクレームにす
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ることで，クライアント装置（X）の新規性は認めら
れる可能性が高くなると考えられる。

◇事例 27
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=64&zoom=100,90,94
　本事例では，請求項 1 のシステムクレーム（1）に
係る発明に関し新規性が認定されている。本事例の請
求項 1 には，複数の装置を備えるシステム（1）に係
る発明が記載されている。しかしながら，請求項 1 に
おいて規定された複数の発明特定事項のそれぞれが，
どの装置に属するものなのかが必ずしも明確であると
はいえない。一方，請求項 2 には請求項 1 に規定され
たネットワークシステム（A）に係る発明に含まれて
いる発明特定事項をプロバイダサーバ（X）が備える
ように記載されている。しかし，請求項 2 において，
プロバイダサーバ（X）が該当する発明特定事項を備
える主体として明記されていないことで発明が不明確
なものと認定され，結果的に請求項 2 の新規性の判断
が行われていない。
　本事例のように，複数のサブコンのうちの一つであ
るプロバイダサーバ（X）が特定の発明特定事項を備
えるとするならば，請求項 2 においてシステム（1）の
中でプロバイダサーバ（X）が特定の発明特定事項を
備える主体であることを明記することが求められる。

◇事例 28
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=69&zoom=100,90,94
　本事例の請求項 3 に係る発明は新規性を有しない例
として挙げられているが，この請求項 3 に係る発明に
おいて，仮に新規性が認められたとしても，他のサブ
コン（A）に関する発明特定事項を含むため，特許権
侵害の立証を行う際には，他のサブコン（A）に関し
ても立証を要することになる。このことから，侵害立
証を容易にする観点においては，サブコン発明（X）
に，他のサブコン（A）に係る発明特定事項を用いる
ことなく新規性等を有するようにならないか否かを十
分に検討することが望ましい。
　新規性及び進歩性が認められるために必要不可欠な
他のサブコン（A）の記載は，登録されるために必要

と考えられる。しかし，他のサブコン（A）の記載に
よって，侵害立証の負担が増えるかもしれないことに
留意すべきであろう。

◇事例 35
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=87&zoom=100,90,94
　本事例の請求項 2 に係る発明には，「サーバにより
…特定された」という表現が含まれている。そこで，
請求項 2 に係る発明が登録された場合の技術的範囲に
ついて検討してみると，第三者による実施がサーバ

（A）ではない別の装置から「回答情報」をロボット装
置（X）が得る」という構成を備える場合は，請求項
2 に係るロボット装置（X）の発明の技術的範囲には属
さないものになり得ると考えられる。この例からも，
ロボット装置（X）の発明が特許されたときに，その
技術的範囲の解釈においてサーバ（A）の事項が無用
な限定要素とならないように留意することが重要と考
える。

◇事例 36
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=93&zoom=100,90,94
　本事例の請求項 1 に係る発明は，遠隔制御サーバに
情報を「送信」する装置（X）に関するものである。
本事例では，装置（X）に係るサブコン発明（X）の
新規性が否定される点について，「送信」等に関する
議論を提示している。この点，事例 36 の説明にもあ
るように，請求項 1 に係る発明において先行技術との
最も相違する部分は「周期日数を受信」する点にある。
このような場合，他のサブコン（A）相当する遠隔制
御サーバ（A）にする装置（X）の直接的な動作の一
例である「送信」ではなく，その直接的な動作に影響
を与える「周期日数を受信」することを特定するほう
が，新規性等において有利になる可能性があると考え
られる。しかしながら，単に周期日数を受信すること
のみを含めただけでは，水処理装置の構造や機能等を
何ら特定していないと解される可能性がある。そこ
で，本事例の場合であれば，受信した周期日数を水処
理装置においてどのように処理をするのかを把握でき
るような記載になるように，十分に検討することが好
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ましい。

◇事例 37
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=96&zoom=100,90,94
　健康管理システム（1）の発明が特許されたとして
も，ウェアラブルセンサ，健康管理サーバ（A），及
び端末装置（X）のそれぞれの単独実施が健康管理シ
ステム（1）の特許発明の直接侵害を構成することは
ない。この場合，端末装置（X）の実施が健康管理シ
ステム（1）の特許発明の間接侵害を構成することを
主張立証できれば，端末装置（X）の実施に対して特
許権を行使し得る。しかし，端末装置（X）がスマー
トフォンなどのようにアプリケーションのインストー
ルによって様々な異なる機能を発揮するものであるな
らば，スマートフォンが特許法第 101 条に規定の所謂
専用品等に相当することを立証することは困難である
と考えられる。本事例のようなシステム発明では，新
規性が認定されている健康管理サーバ（A）に係る発
明における処理内容が，将来の実施形態として端末装
置（X）でも処理し得るようなものであれば，端末装
置（X）が健康管理サーバ（A）の処理を実行する構
成を特定するようにクレームドラフティングを検討す
べきだろう。

◇事例 38
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/
patent/handbook_shinsa/document/index/app_a4.
pdf#page=99&zoom=100,90,94
　本事例の請求項 1 のドローン見守りシステムにおい
て，管理サーバ（A）側に特徴的な構成が認められて
いる。一方，請求項 2 に規定のドローン装置（X）に
関する発明において管理サーバ（A）側の特徴的な構
成は，管理サーバ（A）側で完結するので，ドローン
装置（X）の機能等を特定しているとは認定されない。
　このケースでは，事例 23 と同様に，ドローン装置

（X）の実施に対して直接侵害を主張し得るようにす
るために，ドローン見守りシステム（1）の発明に関
して特許権を取得する必要があると考えられる。サブ
コンクレームの活用が困難なケースである。

　3.2. 登録例の検討
◆登録例 No.2（特許第 6677237 号）
　請求項 1 はシステムクレーム（1）であって特許さ
れている。また，そのシステムクレーム（1）の発明
特定事項として記載されている「携帯端末」「撮像装
置」「送信装置」「画像処理装置」のうち，「携帯端末

（X）」に係る発明も，独立形式のクレームとして記載
されているが，特許されている（請求項 14）。
　なお，請求項 14 には，他のサブコン（A）として，

「自装置の識別 ID（送信装置 ID）を送信する送信装
置（A1）」と「画像処理装置（A2）」と「所定のエリ
アに設置された撮像装置（A3）」が含まれている。
　請求項 14 に含まれる各手段は，携帯端末（X）で
あれば通常備える手段と考えられるものであるが，各
手段の処理機能は，それに用いられる情報の特徴に
よって，特徴ある処理手段として把握されているよう
である。
　この点，情報の内容を特徴的な表現にするように注
意を払っても，肝心の処理手段における具体的な処理
内容に言及することを忘れると，サブコン発明の新規
性等には寄与しない点に留意が必要である。
　請求項 14 の携帯端末（X）に係る発明の技術的範
囲に属する発明の実施が直接侵害を構成することを立
証するには，イ号製品が当該発明に係る各手段の処理
を漏れなく実行可能なものであることを立証する必要
があり，各手段の処理の一部でも異なる場合には直接
侵害を構成しないものとなる。
　このような観点を踏まえると，請求項 14 の携帯端
末（X）は，請求項 1 のシステム（1）において用い
る端末と解釈するのが自然なものとなり，請求項 1 の
システム（1）以外に用いているときには，仮に処理
内容が同様なものと考えられるとしても，携帯端末

（X）の発明の技術的範囲には属さないものと判断さ
れて，直接侵害を根拠に権利行使を行うことは困難に
なる可能性がある。
　言い換えると，サブコンクレーム（X）では，他の
サブコン（A）と連携している実施態様は，そのサブ
コン発明（携帯端末（X））の技術的範囲に属するも
のとなるが，それ以外の実施形態，すなわち，他のサ
ブコン（A）とは異なるものとの連携による実施態様
は，そのサブコン発明（X）の技術的範囲には属さな
いものと判断される可能性がある。
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◆登録例 No.14（特許第 6613961 号）
　請求項 7 は，登録されているシステム発明（1）の
一部を構成する装置（A）との情報のやりとりを行う
機能を備える端末（X）に係る発明として新規性及び
進歩性が認定されている。請求項 7 のようなサブコン
発明（端末（X））の技術的範囲は，システム（1）を
実施するときの端末に限定されると考えられる。この
場合，端末（X）がそのような端末に相当するかどう
かは，通信相手となる装置側の構成を充足する実施で
あるか否かによって判断される可能性がある。

◆登録例 No.15（特許第 6509752 号）
　通信システム（1）のクレームとサーバのクレーム
に係る発明は登録されているが，サーバと通信を行う
受信者端末（X）に関するクレーム（削除補正前の請
求項 8）は，「サーバ（A）から所定の情報を受信する
構成は備えるもののサーバ（A）を特定する構成が端
末の構成を特定する意味を有しない」と判断され，新
規性がないとされている。
　サーバ（A）の特徴が，サブコン発明となる受信者
端末（X）の機能や構造を特定しないと判断された可
能性がある。
　本例では，サーバ（A）の登録クレームにおいて特
徴と認定された部分は「ユーザ判定情報の構造」のよ
うに把握できる。受信者端末（X）は，この「ユーザ
判定情報」を受信する機能を備えていて，また「ユー
ザ判定情報」を提示する機能を備える。しかし，受信
者端末（X）では，単に特徴ある情報に関して，受信
して提示するに留まっているため，上記のように判断
された可能性がある。
　本登録例から得られる知見としては，単に特徴的な
情報を「受信」する，「表示」するなど，情報の内容
とは無関係に処理可能な手段だけでは，サブコン発明

（受信者端末（X））の新規性や進歩性が認定されるこ
とはなく，サブコン発明（受信者端末（X））の登録を
求めるならば，受信者端末（X）が備える処理機能に
対して外部から入力される特徴的な情報の内容によっ
て処理内容が変化するなどの影響が明確になっていな
ければ，新規性や進歩性の判断に寄与しないものとな
るだろう。

◆登録例 No.19（特許第 6292280 号）
　本登録例の請求項 20 に係る「伝送端末（X）」は，

少なくとも 1 以上のコンピュータ（A）のいずれかが
管理する「会議」とコンピュータ（A）によって送信
された「名前情報」の特定によって，特定されている
ように見受けられる。
　この場合，伝送端末（X）の処理内容は，それに用
いられる情報の特徴によって特定されているようにも
受け取れることから，特徴ある情報を特定すること
で，装置（伝送端末（X））を特定する処理内容を認
定される例もあり得る可能性がある。

◆登録例 No.26（特許第 6206533 号）
　本登録例の請求項 24 に係るサーバ（A）に対する
従属形式で，サーバ（A）からの情報を受信する受信
部のみを特定した移動端末（X）が請求項 28 にある。
　この請求項 28 の移動端末（X）に係る発明の技術
的範囲は，請求項 28 の従属元である請求項 24 に係る
サーバ（A）に係る発明の発明特定事項を全て充足し，
請求項 28 に明記されているような情報を受信する移
動端末（X）のみに限定されると考えられる。すなわ
ち，移動端末（X）に係る発明の技術的範囲は，その
請求項 28 に詳細に明記はされていなくても，従属元
のサーバ（A）の発明特定事項を全て包含するものに
限定される可能性がある。
　仮に請求項 24 のような従属形式にせずに移動端末
サブコン発明（X）とすることなく，新規性や進歩性
が認定されて特許されるならばよい。しかし，そのよ
うな独立形式ではなく，請求項 28 のような従属形式
であっても，移動端末（X）の発明として特許される
ことで，移動端末（X）の技術的範囲に属する実施行
為に対しては，直接侵害を構成することになるので，
端末の発明の保護としては拡充されるものと考えられ
る可能性がある。

◆登録例 No.38（特許第 6310352 号）
　本登録例の請求項 22 は，請求項 1～20 の呼び出し
管理システム（1）の構成要件の一つである呼び出し
元端末（X）として特定されているものとなる。
　本登録例も，登録例 No.26 の請求項 28 と同様に，請
求項 22 に規定された呼び出し元端末（X）は，請求
項 1～20 の呼び出し管理システムにおいて用いる端末
と認定され得るだろう。
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◆登録例 No.40（特許第 6282167 号）
　本登録例は，クライアント端末（X）の請求項 1 と，
サーバ（A）の請求項 4 との両方に従属する請求項 5
に規定のシステム発明（1）が特許されている。
　本登録例の場合，クライアント端末（X）の構成が
特徴的なものであるので，クライアント端末に関する
発明特定事項のみを含む発明（X）が上位の請求項に
記載され，クライアント端末（X）を利用するシステ
ム（1）が下位の請求項に記載されている。なお，本
登録例の出願人は端末の実施者である。
　したがって，出願人がサーバを含むシステム（1）
を直接的に実施するかは別にしても，自社の端末（X）
の実施を確実に保護するには，当該端末（X）の発明
の技術的範囲に属する他者の実施を排除するだけでな
く，その端末（X）を用いるシステム（1）を技術的
範囲として含む発明まで特許を得ておくことは有用だ
ろう。
　このように，自社では直接実施しないと想定される
範囲であっても，サブコン発明（X）を引用する形で
システム（1）に係る発明の特許を得ることで，自社
の実ビジネスの保護の拡充に資すると考えられる。す
なわち，サブコン発明（X）を利用することで自社の
実ビジネスの保護をより高められる可能性があると考
える。

◆登録例 No.41（特許第 6291961 号）
　本登録例の請求項 5 のように，情報処理端末（X）
側で検知した情報に基づいてネットワークに接続され
たサーバ（A）から特定の情報を取得する場合，情報
処理端末（X）に係る発明がサーバ（A）により特徴
づけられているわけではないので，情報処理端末（X）
の構成のみで特許されている可能性がある。

◆登録例 No.52（特許第 6144134 号）
　本登録例の請求項 1 に係る発明は，情報処理に用い
られる情報の内容を具体的に限定することで登録され
た携帯通信端末である。請求項 1 のみを注目すると，
構成に特徴がなくても，処理に付される情報に特徴が
ありさえすれば，登録されるかのように受け取れる。
しかし，情報の特徴として，特定の情報処理を限定し
ている内容なので，実際には，単に情報の種類を限定
したものではなく，情報処理の内容を限定しているも
のに相当すると考えられる。

◆登録例 No.58（特許第 6099195 号）
　本登録例の請求項 13 のように，端末（X）におい
て，処理内容を特徴づける情報をネットワークから取
得する場合，その情報の提供主体（例えばサーバ（A））
などを端末（X）の請求項に記載することが多くなる
と考えられる。
　しかしながら，請求項 13 には「サーバ（A）」が一
切登場せず，情報の発生源は明確には記載されていな
い。このように記載した場合であっても，登録される
とすれば，情報の発生源を規定しない場合でも明確性
要件等は認定されるケースもあると考えられる。そこ
で，他のサブコン（A）を発明特定事項の一部に含む
ように記載しなくても，明確性要件等が満たされるか
どうかも検討し，不要と考えるならば，あえて他のサ
ブコン（A）に係る事項を明記しない対応も検討の余
地はあると考えられる。その対応でも特許された場
合，イ号物件の技術的範囲への属否を検討する際に
は，権利者側の主張立証が軽減されることが期待され
る。また，技術的範囲の解釈において，「サーバ（A）」
の要素が限定事項となることを回避できる，という点
でも有用なものとなる可能性がある。

◆登録例 No.63（特許第 6140810 号）
　本登録例の請求項 9 のように，サーバ（X）が携帯
端末（A）から得られる情報（要求時刻）を用いた処
理（2 つの端末それぞれが送信するユーザ情報取得要
求に含まれる要求時刻の時間差がしきい値以下であ
るか否か）を特定しているだけで登録される可能性も
ある。
　携帯端末（A）から取得される情報がサーバ（X）
を構成する処理をどの程度特定しているのかは明確で
はないが，単に受信や送信という表層的な処理に関連
付けられているだけでは，構成を特徴づけているとは
認定されないと考えるべきだろう。

4.考察
　4.1. 審査ハンドブック事例の考察
ⅰ.サブコンクレーム（X）が有用なケース
　サブコン発明（X）のクレームドラフティングにお
いては，他のサブコン（A）とサブコン発明に係る装
置（X）との間で送受信される情報に特徴的な表現が
用いられていて，例えば，ハンドブック事例 23 や 25
では，「サーバ側（A）で○○処理を行いその結果得
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られた情報を受信するクライアント端末（X）」のよ
うな記載になる傾向が見受けられる。この点に基づけ
ば，サブコン発明（X）の特許性が認定されるときに，
サーバ（A）と通信するクライアント端末（X）にて
送受信処理に付される情報に特徴があるかどうかを検
討することがポイントの一つになると考えられる。こ
こで，情報に特徴があれば，その特徴を核にしてサブ
コン発明（X）のクレームドラフティングをまとめや
すくなるだろう。
　また，「他のサブコン（A）」が複数存在するシステ
ム発明（1）が特許されるケース（事例 26 など）では，
システム発明（1）に含まれるサブコン発明（X）の
保護を念頭におくと，システム発明（1）で特徴と認
められる発明特定事項を有する主体（サーバなど）が
明確であれば，その主体と連携するサブコン（X）（端
末等）の発明をサブコン発明（X）として記載してお
くほうが，直接侵害を問える可能性が広がるので有用
と考えられる。
　そして，サブコン発明（X）の発明特定事項が，複
数ある「他のサブコン（A）」のいずれに帰属しても
よい場合，あえて特定の他のサブコン（A）を，その
発明特定事項を実施する主体として明記することは避
ける方がいいだろう。

ⅱ.サブコンクレーム（X）が不利なケース（限界）
　単に情報の内容が特徴的（新しい）というだけで特
許性が認定されるものではないことに留意すべきと考
える。なぜならば，あくまでもサブコン発明（X）の
発明特定事項（例えば，情報処理の構成や処理内容）
が，他のサブコン（A）の処理機能などによって特定
されるとするならば，送受信する情報の種別や内容に
よりサブコン発明（X）の処理に特徴が生じずるとは
ならないだろう。したがって，あくまでもサブコン発
明（X）の発明特定事項（例えば，情報処理の構成や
処理内容）が，特徴的な情報が故に特徴を認められる
ものとして認定されるようにすべきだろう。
　また，例えば事例 26 のように，サブコン発明（X）
に係る装置がシステム発明（1）の特徴に係る主体で
あることが明確ではないようなケースであれば，シス
テム発明（1）の特徴を，それぞれの主体（サブコン

（X））が有するケースを想定した実施形態を用意して
おき，システム発明（1）の他の事項のうち，いずれ
かを含めることでサブコン発明（X）の特徴が認定さ

れ得る状況をできるかぎり増やしておくことも検討す
べきだろう。
　ここで留意すべきは，必要以上の事項を含めないよ
うにすることであろう。仮に，発明特定事項を不用意
に含めすぎると，そのサブコン発明（X）の技術的範
囲が狭まる可能性があり，特許されたとしても，その
権利侵害の立証負担が増大することになり得るからで
ある。
　なお，主体を明記しないことで技術的範囲が広く解
釈されるとしても，審査段階では明確性要件違反のリ
スクが高くなることなので，明細書には，他のサブコ
ンの主体を限定しなくても成立する実施形態を丁寧に
書き分けておくなどの工夫も必要と考える。

　4.2. 登録例の考察
ⅰ.特許されている他のサブコン発明（A）に従属さ
せることで特許されているサブコン発明（X）が散見
された（登録例 No.26 の請求項 28 など）。
　このようなサブコン発明（X）の技術的範囲には，
他のサブコン発明（A）を含むと考えられる。すなわ
ち，サブコン発明（X）に他のサブコン発明（A）の
一部を含むものが，当該サブコン発明（X）の技術的
範囲と解釈されて，その技術的範囲の全てを含む実施
が直接侵害を構成するものになる可能性がある。
　具体的な解釈については，裁判例に基づいてより詳
細に検討する必要があるが，複数主体によって実施さ
れ得るシステム発明（1）の一部に相当するサブコン
発明（X）の保護を検討するときは，是非はともかく，
システム発明（1）や他のサブコン発明（A）が登録
されるかどうかは重要である。その一つの対応方法と
して，特許されるシステム発明（1）を引用する従属
形式としてサブコン発明（X）を記載して登録される
ようにすることで，直接侵害の主張立証しうる実施行
為のバリエーションが増える可能性が期待できる。
　なお，サブコン発明に係る裁判例として，「物の発
明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特
定するものとして解釈すべきであり，「用いられ」の
記載は，サブコン（X）が構成要件で用途として特定
されている装置（1）で使用可能であることを表して
いる」と判示された事例がある（平成 31 年（ネ）第
10031 号，令和元年 10 月 10 日，知財高裁第 2 部）。
　しかし，上記の裁判例は IoT 発明に関するもので
はなく，上記裁判例にて判示された事項を，IoT 発明
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に係る技術的範囲を解釈するときに，そのまま適用で
きるか否かは十分に考慮すべきと考える。今後，コン
ピュータソフトウェア関連発明におけるサブコン発明
の技術的範囲の解釈に関して，裁判において様々な判
示がなされれば，それら参酌しつつ，更に検討する必
要があると考える。

ⅱ.サブコン発明（X）の発明特定事項となる処理手
段の処理内容が，外部の構成に係る発明としての他の
サブコン発明（A）によって発生する特徴的な情報に
よって影響を受けると認定される場合，例えば，登録
例 No.19 のように，情報の特徴が処理手段の特徴とし
て認定される可能性は少なからずあると考えられる。
しかし，そのような場合は，単に情報が特徴的なもの
として記載されているだけではなく，その情報が有す
る特徴によってサブコン発明（X）側の処理内容が影
響を受けているから特許されていると考えるべきだろ
う。この点，サブコン発明（X）側の処理内容につい
ても，情報の特徴からの影響が表現される記載になる
ように留意すべきである。

5.サブコンクレームの有用性について
　「IoT 発明」は，システム発明として検討されるケー
スが多いと考えられるので，システム全体の特徴を明
確にし，新規性や進歩性が肯定されるようにクレーム
ドラフティングに留意すべき場合が多いと考えられる。
　その上で，明確にしたシステム発明（1）の特徴と
関連する（連携する）サブコン発明（X）を把握して，
可能な限り，システム（1）の一構成品に相当するサブ
コン（X）も保護できるようなサブコンクレーム（X）
を検討することが望ましい。その結果，システム（1）
の全部を実施する場合のみではなく，システム（1）の
一部に相当するサブコン（X）も特許権によって保護
できる可能性が生まれる。うまく特許されれば，シス
テム（1）に関する特許権による間接侵害を問うので
はなく，他者のサブコン（X）の実施に対し，直接侵
害を問える可能性が生まれる点で有利である。
　また，例えば，事例 23 の請求項 3 や登録例 No.26 の
請求項 28 などを参考にして，サブコンクレーム（X）
でサブコン発明（X）の特許を得られれば，サブコン

（X）の実施に関する他者へのライセンス供与の余地も
広がると考える。

6.サブコンクレームの留意点について
　サブコン発明（X）のクレームドラフトを検討する
に際し，他のサブコン（A）の無用な限定を含めない
ように特に留意すべきである。サブコン発明（X）の
登録性に寄与しない他のサブコンの事項（A）を記載
に含めると，サブコン発明（X）の技術的範囲が狭ま
り，また，直接侵害を立証するために主張立証すべき
事項が増える可能性があるからである（事例 28，登録
例 No.14 など）。
　例えば，他のサブコンに関する事項がサブコン発明
の構造・機能等を特定していない場合，他のサブコン
に関する事項の記載が特許性には貢献しないので，サ
ブコンクレームは活用できないケースになる。この場
合，無理に他のサブコンに係る事項を記載すると無用
な記載に該当する。
　一方，そのような他のサブコンに関する事項の記載
は，技術的範囲を判断する際には考慮される可能性も
考えられるので，無用な記載が権利範囲を狭めてしま
うおそれがある。
　この点は，サブコン発明（X）を起点にしてシステ
ム発明（1）を検討するときも同様と考えられる。例え
ば，ハンドブック事例 23 及び 35 では，他の装置（A）
の構成に関する部分についてもサブコンクレーム（X）
に記載されているが，このサブコンクレーム（X）に
係る発明の技術的範囲には，他のサブコン（A）の処
理内容まで含まれることになるので，当該処理内容の
立証が困難である懸念がある。このような点に留意す
べきである。

7.まとめ
ⅰ.サブコンビネーションクレーム（X）の有用性を
得るには，特に，外部から受け取る特徴的な情報によ
りサブコン発明（X）の処理内容が特定されるようで
あれば，登録例 No.58 のように，特徴的な情報の発信
元（A）を明記しなくても特許される可能性を十分に
検討すべきと考える。したがって，サブコン発明（X）
に他の構成（A）を主体として記載しなければ明確性
要件を満たさないと考えられる場合などに限り，情報
の発信元（A）を記載するように，事前に綿密に検討
すべきと考える。なお，事前の検討ではハッキリしな
いときは，後に補正によって追記できるように，出願
時の明細書等には明記しておくべきである。
　特に，システム発明（1）を起点にしてサブコン発
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明（X）を検討するときには，他の構成（A）を主体
として明記した方がサブコン発明（X）を明確にする
ときに考えやすいことが多いと考えられるので，まず
は，他の構成（A）を主体として記載することをなる
べく避けてみて，審査段階において必要な主体のみを
明記するように対応するなどの工夫も有用と考える。

ⅱ.サブコンビネーションクレーム（X）に主体的要
素をどの程度明確（具体的）に記載すべきか，一概に
判断することは困難であるが，少なくとも，サブコン
発明（X）の内容を検討する際に，構成要件の一部の
動作の主体が他のサブコンビネーション（A）になる
ときは，その装置（A）の未来の実施態様も想定して，
可能な範囲で主体の上位概念化も検討が有用と考える。
　IoT 発明は，AI 関連発明と同様に技術の進展が速
く，クラウド上での処理やエッジコンピューティング

の利用によって情報処理の主体が種々変化する可能性
があるためである。

ⅲ.上記の他，システム（1）を構成するいずれかの
サブコンビネーションにおいて実行される処理手段に
よって新規性及び進歩性が認定される可能性が高い場
合，システム（1）を構成する各サブコンビネーション
のそれぞれに特徴的な処理手段が備わるバリエーショ
ンを網羅するように，実施形態の記載を充実させてお
くことも有用であると考える。そして，様々なサブコ
ン発明（X）を一出願に含められるときには，各サブ
コンビネーション（X）を主体として特徴を明確に説
明する実施形態を分けて記載する方が無難と考える。

以上
（原稿受領 2022.2.1）


