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要　約
　米国特許の審査においては、日本を含めた他国とは異なる様々な審査基準が存在する。そのため、自国と同
じ様式で意見書を作成しても上手くいかないケースが少なからず見られる。本稿では、その中でも米国外の出
願人には独特と思われる「機能的表現」および「効果の主張」の2点について考察していく。
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1.機能的表現
　米国特許の審査において機能的表現が焦点になることは少なからずある。そこで、以下では、主に、米国では機
能的表現がどのように審査されるのかについて考察していく。

　1.1　機能的表現の定義
　機能的表現は、例えば、装置クレームの場合、装置それ自体ではなく、その装置がどのように作動するかに関す
る表現として定義される（1）。一方、装置それ自体の特徴は構造的表現と呼ばれる。例として挙げると、装置クレー
ムの 1 要素としての制御器において、「制御器が水の流量を一定範囲に調整する」といった表現が機能的表現に当
たる。それに対して、例えば、「制御器が蓋部と本体部を含む」といった表現は、構造的表現に相当する。
　機能的表現と構造的表現との境界は必ずしも明確ではない。例えば、「move」（動く）以下に続く表現は一般的
には機能的表現である一方、これを「movable」（移動可能である）との表現に変えれば、装置の性質を表すもの
と見なされ、少なくとも機能的表現とは扱われない。構造的表現の 1 種と考えていいだろう。



米国における特許審査の独特の課題

パテント 2023 － 30 － Vol. 76　No. 4

　一方、機能的表現と用途限定（intended use limitation）との境界も曖昧である。装置クレームにおける機能的
表現は装置それ自体がいかに作動するかを示す表現であるのに対して、用途限定は装置の使用用途に関する限定と
して区別されるべきであるが、審査官はしばしば機能的表現を用途限定と見なす。用途限定は、装置クレームにお
いては、特許的には限定として考慮されない。従って、ある表現が機能的表現であるか用途限定であるかは重要で
ある。
　尚、機能的表現に「configured to～」（～するように構成される）を付ければ機能的表現ではなくなると考えて
いる人もいるようだが、そのようなことはない。「configured to～」を付けようがそれ以下に装置がいかに作動す
るかに関する表現がある限り、機能的表現と見なされる。

　1.2　機能的表現の法律的な位置付け
　クレームに機能的表現を入れることは何ら誤りではなく、違法でもない（2）。実際、装置クレームの特徴は、構造
的あるいは機能的のいずれでも規定できる（3）。しかし、機能的表現を入れた装置クレームの場合、拒絶に対する応
答においては、留意が必要である。一方、方法クレームの場合には、工程から構成されるので、機能的表現を入れ
ても全く問題がない。

　1.3　機能的表現の審査
　MPEP（米国特許審査基準）では、かつては「装置クレームは機能ではなく構造によって先行技術と区別しなけ
ればならない」と規定されていた。現在はその条項は削除され、別の条項に置き換えられている。新たな条項で
は、要約すれば、「審査官が機能的限定を先行技術の固有の特徴（inherent characteristic）であると結論付けたな
ら、審査官は、一応の新規性欠如あるいは自明性を確立するためには、その理由を説明すべきである。その後、挙
証責任は出願人に移り、先行技術がそのような特徴を有しないことを立証する必要がある」と規定されている（4）。
このことから、装置クレームにおける機能的表現は、かつてのように先行技術との区別には全く考慮されないとの
見方から、一定の考慮はされるようになったと言える。しかしながら、審査官が、引例において、同じ機能を発揮
すると見なされる要素を発見した時点で挙証責任が出願人に移るのであるから、依然として機能的限定により先行
技術との差異を主張するのは容易ではないと言えるだろう。
　これに対して、たとえ先行技術の装置がクレームに記載の全ての機能を果たすとしても、何らかの構造的な差異
があれば、クレームは新規性があると見なされる（5）。但し、下記のミーンズプラスファンクション表現であると認
定された場合には、対応する構造は明細書に記載の構造に相当するので、先行技術の装置が同じ構造を有するので
あれば、新規性がないと見なされる。
　一方、方法クレームにおいては、機能的表現は先行技術との差異を主張するのに十分に有効である。方法クレー
ムは、元来、工程によって構成されるので、機能的表現は各工程の要素として何ら違和感なくフィットし得る。
尚、方法クレームであっても構造的な特徴によって先行技術との差異を主張するのは全く構わない。

　1.4　ミーンズプラスファンクション表現
　（1）　ミーンズプラスファンクション表現の法律的な位置付け
　ミーンズプラスファンクション表現は米国特許法 112 条の（f）（6）で規定される表現である。米国特許法 112 条の

（f）では、「クレームの要素は、特定の構造、物質または行為なしで、特定の機能を実行する手段または工程とし
て表現され得る。このようなクレームは、明細書およびその等価物で記載される対応する構造、物質または行為を
カバーすると解釈されるべきである」と規定されている。従って、審査官がクレーム中の特定の要素をミーンズプ
ラスファンクション表現であると認めた場合には、審査官は、米国特許法 112 条の（f）に基いて、その要素がい
かなる構造、物質または行為に相当するかを拒絶理由通知書に記さなければならない。これに対して、出願人は、
このような審査官の解釈を受け入れるのであれば、何ら反論する必要はないが、もし審査官の解釈を受け入れない
のであれば、応答書において反論することになる。そういう意味では、米国特許法 112 条の（f）の拒絶は、拒絶
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であって拒絶ではないとも言える。但し、クレームにおいてミーンズプラスファンクション表現を使っておきなが
ら明細書や図面に何ら具体的な構造が明記されていない場合には、実施可能要件や記載要件の不備が指摘されるお
それがある。

　（2）　ミーンズプラスファンクション表現の判断法
　ミーンズプラスファンクション表現の一般的な定義は米国特許法 112 条の（f）に規定されているものの、当然
のことながら、この定義だけでは、どのような表現がミーンズプラスファンクション表現に相当するかの判断は難
しい。そこで、MPEP（米国特許審査基準）では、以下の 3 段階の判断法が提案されている：
1）�　クレームが「ミーンズ（means）」またはそれに代わる用語（ここでは generic placeholder と呼んでいる）を

含んでいる；
2）　「ミーンズ（means）」または代替用語が機能的表現で修飾されている；そして
3）�　「ミーンズ（means）」または代替用語は、当該機能を実行するための十分な構造または物質で修飾されていな

い（7）。
　では、どのような用語が代替用語、すなわち、1）の generic placeholder に相当するのか。MPEP（米国特許審
査基準）では、generic placeholder の例として、以下を挙げている（8）：
　　　mechanism for　　　module for　　　　　device for
　　　unit for　　　　 　　component for　　 　element for
　　　member for　　 　　apparatus for　　 　machine for
　　　system for
　一方、当業者がその用語から十分な構造的意味を読み取れるなら、そのような用語は generic placeholder には
相当しない。従って、これらの用語を使っている場合には、たとえ機能的表現で修飾されていても、ミーンズプラ
スファンクション表現とは見なされない。例としては以下が挙げられる（9）：
　　　filters　　　 　　brakes　　　clamp
　　　screwdriver　　　locks
　例えば、フィルター（filters）には様々な構造があるが、一般的には、漏斗状をしていて膜のようなものが存在
しているとイメージできるだろう。そのように何らかの具体的な構造がイメージできるような語句は generic 
placeholder には相当しないとされる。但し、generic placeholder かどうかの境界は必ずしも明確ではない。例え
ば、controller や processor が generic placeholder に相当するのかは議論の余地がある。controller については判
例が見当たらないが、processor については米国特許商標庁の審判部が米国特許法 112 条の（f）の generic 
placeholder に相当すると結論付けている。
　3）の十分な構造または物質という点についても、境界は必ずしも明確ではない。判例では、「戻り止め機構

（detent mechanism）」が米国特許法 112 条の（f）の generic placeholder に相当しないと判示された（10）。理由は、
「戻り止め（detent）」が機械分野において一般的に理解される意味を持った構造的装置の 1 種であるからとのこと
である。一方、「着色剤選択機構（colorant selection mechanism）」は米国特許法 112 条の（f）の generic place-
holder に相当すると判示された（11）。理由は、「着色剤選択（colorant selection）」との用語が明細書に定義されて
おらず、辞書にもなく、また、当業者に十分な構造を暗示するものでもないとのことである。実際、「着色剤選択」
とは「着色剤を選択する」という機能的表現であり、何ら特定の構造を想起させるものではないと思われる。

　（3）　ミーンズプラスファンクション表現とされた場合の対処法
　審査官がクレーム中の特定の表現をミーンズプラスファンクション表現であるとして米国特許法 112 条の（f）
に基いて拒絶してきた場合、まず審査官の認定が正しいかどうかを上記の 3 段階の判断法に従って検証することが
肝要である。もし審査官が誤って拒絶しているとの確信が得られたら、上記の 3 段階の判断法のどの項目が誤りで
あるかを応答書において具体的に主張する。
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　一方、審査官の認定が正しいと思われる場合には、審査官の述べる狭い解釈を出願人が受け入れるかどうかによっ
て対処が異なる。そのような狭い解釈を出願人が受け入れる場合には、出願人は米国特許法 112 条の（f）の拒絶に
対して何ら応答する必要はない。一方、狭い解釈を出願人が受け入れ難い場合には、出願人は、審査官の解釈に反
論するか、あるいは、当該表現に何らかの補正を施すことによってミーンズプラスファンクション表現から外れる
ように努めることになる。後者の場合、具体的には、（1）generic placeholder とされた箇所を何らかの構造的意味
を有する用語（例えば、filter 等）に変える、あるいは（2）当該表現に関する十分な構造的限定を加える、などが
挙げられる。どこまでの補正が適切かは審査官による狭い解釈との比較で決められるであろう。つまり、このよう
な補正を行っても審査官による狭い解釈以上の権利範囲が確保できるのなら、補正を行う方が有利であると言える。

　1.5　機能的表現と用途限定（intended use limitation）
　機能的表現と類似した表現には用途限定がある。先に述べたように、機能的表現と用途限定との境界は曖昧であ
る。しかしながら、機能的表現が条件付きで限定として認められ得るのに対して、用途限定は特許的な限定とは認
められないため、機能的表現であるか用途限定であるかは重要となる。用途限定の 1 つの特徴として、主にプリア
ンブル（preamble）部分に現れることが多い点がある。判例では、プリアンブルが単に目的あるいは用途を述べ
ているに過ぎない場合、プリアンブルはクレーム限定ではないと判示されている（12）。このことは、プリアンブル
が特許的な限定であるかどうかという別の課題に繋がる。米国特許商標庁の立場は、「装置クレームの場合、プリ
アンブルが構造的な限定であれば特許的な限定である」との立場をとっている（13）。組成物クレームについても同
様に考えられる。このことは別の課題であるので、これ以上の言及を避ける。

　1.6　コンピュータ関連の機能的限定
　コンピュータ関連の装置クレームでは機能的表現を多用しがちである。しかしながら、米国特許商標庁では、コ
ンピュータ関連の装置クレームであろうと他の装置クレームであろうと、一貫して同じ審査基準を適用している。
すなわち、もし先行文献がクレームされた機能を生得的に（inherently）実行できる装置を開示しているなら、米
国特許法 102 条または 103 条が適用され得る（14）。コンピュータ関連の装置クレームの場合、先行技術との構造的
な差異を付けにくいことは理解できるが、もしそうであれば、先行文献の装置がクレームされた機能を発揮できな
いことを証明する必要がある。

　1.7　機能的表現のまとめ
　冒頭で述べたように、装置クレームに機能的表現を入れることは何ら問題はない。しかし、審査過程では、機能
的表現によって引例との差異を主張するハードルは高い。従って、装置クレームでは、できる限り構造的表現に
よって引例との差異を主張するのが肝要と思われる。

2.効果の主張
　日本をはじめ米国外からの米国出願では、拒絶応答に際して、出願人側から発明の効果を主張するように求めら
れることが多々ある。ここでは、そのような「効果の主張」の有効性について述べる。

　2.1　効果についての米国特許商標庁の立場
　米国での特許要件には、発明が先行技術より優れていることは求められていない。実際、米国での特許要件は、
新規性かつ非自明性（non-obviousness）であり、進歩性は要求されない。つまり、先行技術から自明でなければ
よく、必ずしも先行技術より進歩している必要はない。先行技術より退歩していても自明でなければ特許になり得
る。「自明でない」とは、先行技術と十分な差異があることを意味する。このような事情から、一般的に言って、
米国での特許審査では、日本をはじめとする他国に比べて、効果の主張は受け入れられにくい。従って、拒絶応答
では、本発明の効果の主張ではなく引例との差異の主張が主体となる。
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　尚、効果の主張はあくまで米国特許法 103 条に基づく自明性の拒絶に対してのみ可能である。米国特許法 102 条
に基づく新規性欠如の拒絶には使えない（15）。

　2.2　予想外の効果（unexpected results）
　米国特許商標庁は、予想外の効果を一応自明性（prima facie case of obviousness）の拒絶に対する二次的考慮
事項（secondary considerations）の 1 つに挙げている（16）。単なる効果の主張では不十分であり、効果は “予想外”
でなければならない。では、どのような効果が “予想外” と言えるのか。この点については曖昧ではあるが、1 つ
の例としては「相乗効果」（synergistic effect）が挙げられる（17）。相乗効果とは、ある要素を他の要素と組み合わ
せたとき、個々の要素の効果を単に足し合わせた効果以上の効果が得られることをいう。また、判例では、クレー
ムの組み合わせにより効果が減ずると予想されていたにもかかわらず、実際には添加効果が得られたといった場合
にも、予想外の効果とされている（18）。しかし、単に足し合わせた効果を上回る効果が得られたというだけでは不
十分である。出願人は、予想を超えた効果が得られたことをさらに示さなければならない（19）。何が予想外かは曖
昧であり、客観的には判別し難い。従って、予想外の効果によって一応自明性を翻すのは容易ではないと言える。
　このほか、数値範囲がクレームされている場合、範囲の臨界性（criticality）の証拠も予想外の効果の一例と言
えるだろう。いずれにせよ、これらの効果の主張は単なる議論や推測ではなく証拠に基づいたものでなければなら
ない（20）。実験結果等の証拠は宣誓書の形で提出することになる。
　ここで、見方を変えて、技術分野別の効果の主張の有効性について考えてみる。一般的に、機械分野や電気分野
は結果が予測可能な（predictable）技術分野と見なされているのに対して、化学分野やバイオ分野は結果が予測
困難な（unpredictable）技術分野と見なされている。例えば、機械装置の構造が分かればその装置がどのように
作用しいかなる効果をもたらすかは比較的に容易に予測できる。一方、ある化合物の置換基をメチル基からエチル
基に炭素原子 1 個だけ増やしただけでも、得られる化合物の効果は容易には予測できないだろう。両化合物の構造
がその置換基を除けば全く同じであってもである。このことから、機械分野や電気分野の発明においては、予想外
の効果の主張は受け入れ難いのに対して、化学分野やバイオ分野の発明においては、予想外の効果の主張が受け入
れられる可能性があると想像できる。もちろん、これはあくまで一般的な見方であり、個々のケースについては事
実関係に照らして判断する必要があるが、1 つの傾向として考慮すべきと思われる。

　2.3　判例に基づく自明性に対する効果の主張
　審査官は、時として、判例（legal precedent）に基いて引例との差異が自明であると主張することがある。これ
らの差異には、設計上の変更、サイズ／比率の変更、形状の変更、部品の再配置など様々なものが含まれる（21）。
その 1 つとして形状の変更を挙げると、判例では、「クレームされた容器の特定の形状が重要であるとの説得力の
ある証拠がない限り、クレームされた容器は当業者に自明である」と判示されている（22）。このことは、見方を変
えれば、クレームされた容器の特定の形状が重要であるとの十分な証拠を提示すれば、一応自明性が翻り得ること
を意味する。これらの判例に基づく拒絶に対しては、効果の主張が有効となる可能性がある。

　2.4　特性の限定
　効果の主張と関連して、主に組成物クレームにおいて、組成物の特性を限定としてクレームに組み込んで引例の
組成物との差異を主張する場合がある。これに対して米国特許商標庁は、先行技術の組成物の新たな特性の発見
は、既存の組成物に特許性を与えるものではないとの立場をとっている（23）。つまり、先行技術の組成物に本来的
に存在している特性を発見したからといって、当該組成物に特許が付与されることはない（24）。組成物とその特性
は分離不可能であり、従って、引例に同一の化学構造が教示されていれば、クレームされた特性は必然的に存在す
るものとされる（25）。これは、ある意味、「科学的発見は特許の対象にはならない」という 101 条の特許適格性とも
関連している。従って、例えば、組成物クレームにおいて予想外の効果を主張する場合には、あくまで引例との組
成上の相違が存在し、かつ 103 条に基いてその相違が自明であるとされた場合に限られる。
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　2.5　効果の主張のまとめ
　以上のことから、米国特許の審査においては、一般的に言って、効果の主張は受け入れられにくいことが分か
る。従って、効果が予想外であるとの明確な証拠がない限り、効果の主張は避けたほうがいいと思われる。

3.まとめ
　以上、本稿では、米国特許の審査基準のうち、他国との違いが顕著なものとして、「機能的表現」と「効果の主
張」を取り上げた。当然のことながら法律は日々変化するものであるから、現在の審査基準が未来永劫にわたって
続くといったことはあり得ない、しかしながら、現時点での審査基準に照らして米国特許の拒絶応答をより適切な
ものに変えていくことが肝要であると思われる。
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