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１．はじめに

ソフトウエアは言語仕様により定められたプログラ

ム言語で構成されたものの「組み合わせ」のため，他

の分野（機械や電気等）の発明より類似なものが容易

に作成される可能性が高いのではないかと考える。ま

た，他の分野（機械や電気等）の発明に比べて汎用性

があると考える。従って特許法 101 条の「のみ」の該

当性は低くなる可能性があるのではないかと考える。

また，「不可欠なもの」に関しても，他の分野（機械や

電気等）の発明に比べて，ソフトウエアは組み合わせ

が容易であり，かつ類似なものを創作することが容易

であるために，発明の一部の置き換えがし易く，該当

性が低くなると考えられる。そうであるならば，ソフ

トウエア特許のケースでは間接侵害に該当する可能性

は他の分野（機械や電気等）に比べて低いと考えるた

め，出願人側は権利行使し易くするためには，直接侵

害に該当させるようなクレームの記載を試みるのでは

ないだろうか。

特許庁特許実用新案審査基準第Ⅱ部第 2 章 1.5.2(1)

より「クレーム中に機能等を用いて物を特定しようと

する記載があるときは，機能等を有するすべての物を

意味している」としている。しかし，判決例（磁気

リーダ事件 東京地判平 10.12.22 判時 1674 号 152 頁）

においては，機能クレームの権利範囲を実施例及び当

業者が実施例から容易に想到できる範囲と解釈がなさ

れている。

そうすると，機能クレームでは権利取得段階でのク

レームの範囲と侵害訴訟時の権利範囲の間に「溝」が

できてしまう(1)。ソフトウエア特許においては機能ク

レームとなる場合が多く，他の分野に比べてこの溝が

発生するケースが多くなってしまうのではないか。

２．機能クレームのメリットとデメリット

（１） 機能クレームのメリット

メリットとしては，以下が考えられる。

①先ほどの審査基準より特許法 39 条で後願を拒絶に

できる可能性がある。また，クレームの範囲が広い

ため，特許法 29 条の 2や特許法 41 条においても有

効ではないか。しかし，以下のデメリットの①に該
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ソフトウエア特許の機能クレームについて

平成6年の特許法の一部改正によりクレーム（特許請求の範囲）には，発明を特定するための事項として物

の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他，作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他のさま

ざまな表現方式を用いることができる。

しかしクレームは，「特許請求の範囲」を表す。そこに抽象的な表現や機能的な幅広い表現がある場合は，権

利行使時に実施例及び実施例から容易に想到できる範囲と限定して解釈がなされる可能性がある。そうすると

出願人からすれば，弊害となってしまう可能性もあるのではないかと考える。本稿では，ソフトウエア特許の

機能クレームのメリットとデメリットという観点から機能クレームについての考察を行った結果，ソフトウエ

ア特許のクレーム及び明細書の記載についての私見を交えた考察を示すとともに，その場合の効果についても

言及するものである。

要 約



当する可能性が存在する。また，機能クレームの場

合は審査段階において，技術的意義が一義的に明確

に理解することができない場合もあり(2)，明細書を

参酌される場合はある(3)。

②補正可能な範囲が広いため，メリットとなる可能性

がある。ただし，中間的な記載が無いと実施例まで

減縮しなければならない可能性がある(4)。

③機能や作用で説明する方が構造で説明するより発明

の説明が容易になる(5)。

④実施例を複数記載した場合に，特許請求の範囲を包

括的にするため，クレームに抽象的な記載を用い

る。筆者のリサーチ不足と思われるが，ソフトウエ

ア特許の明細書で類似実施例が記載されているもの

は多くはなかった。例えばハード系の出願明細書の

実施形態では代替品で実行可能であることを示して

いることはあるが，ソフトウエア特許では代替モ

ジュールを示しているものを見る機会はなかった。

これは，他の分野の発明とソフトウエアの分野の発

明の明細書の異なる点の一つではないか。

しかし，このケースでは，以下のデメリットの①

に該当する可能性が存在するため注意が必要である。

（２） 機能クレームのデメリット

デメリットとしては，以下が考えられる。

①審査段階においては，広すぎる特許請求の範囲には

新規性違反や明確性・サポート要件・実施可能要件

違反等が適用されてしまう可能性があるのではない

か。実施可能要件違反が適用されてしまう場合は，

補正・訂正が新規事項の追加になってしまう可能性

が高く補正・訂正は難しくなるのではないか。

②補償金請求権においても警告時の権利範囲と権利行

使時の権利範囲に差が出るのは権利者側にとって

は，好ましくない。

③出願人が機能クレームの範囲を権利化しようとして

出願を行ったとしても，侵害訴訟においては，権利

範囲を実施例及び当業者が実施例から容易に想到で

きる範囲と解釈がなされ権利者の認識にずれがでて

しまう。ちなみに侵害訴訟において権利者が負けて

しまうケースでは，権利範囲外であるとの理由が多

いようである(6)。

④出願公開後に①の理由で拒絶となった場合は，一部

に拒絶理由があっても開示した部分については，公

知技術となってしまう可能性がある(7)。

３．機能クレームの考察

判例においては，キルビー事件（平 10年(オ)第 364

号 民集第 54巻 4 号 1368 頁）以前は実施例及び当業

者が実施例から容易に想到できる範囲と限定して権利

範囲を解釈した案件もあるが，近時では明確性要件

（特許法 36 条 6項 2 号），サポート要件（特許法 36 条

6項 1 号），実施可能要件（特許法 36 条 4項 1 号）違反

として無効の抗弁（特許法 104 条の 3）がなされ，侵害

の訴えが棄却される場合等が発生している(7)。また，

明細書を考慮してもいかなる発明をクレームで特定し

たかが不明である場合には，特許法 104 条の 3の抗弁

が主張されていない場合でも，技術的範囲に属すると

の主張立証がないとして請求は棄却される場合があ

る(8)。

尚，明確性要件（特許法 36 条 6項 2 号），サポート

要件（特許法 36 条 6項 1 号），実施可能要件（特許法

36 条 4項 1 号）違反の場合でも限定して解釈すること

が可能な場合には，棄却されず訂正を待たずに限定し

て権利範囲を解釈する場合も存在する(9)。

また，明確性要件（特許法 36 条 6項 2 号），サポー

ト要件（特許法 36 条 6項 1 号），実施可能要件（特許

法 36 条 4項 1 号）違反でない場合でも権利範囲が限

定されて解釈される可能性は存在する（アクセス制御

システム事件 大阪地判 平 13.2.1 平 12 年(ワ)第

1931 号（単に実施例に限定したものではない））。

私見であるが，機能クレームが限定されて解釈され

る場合や新規性違反や明確性要件（特許法 36 条 6項 2

号），サポート要件（特許法 36 条 6項 1 号），実施可能

要件（特許法 36 条 4項 1 号）違反で無効の抗弁（特許

法 104 条の 3）となる可能性が高いならば，単純に考

えると上記メリットにおいて①，②，④は純粋にメ

リットだけではないと考えられるため，③の発明の説

明が容易というメリットのために機能的な表現をク

レームに使用するのは極力避けるべきではないかと思

われる(10)。

クレームは審査官等の審査に携わる者のためだけの

ものではなく，特許情報を調査・活用等する当業者等

のためにもあるものではないかと思われる。勿論，発

明を理解するために要約や明細書等があるので，それ

を「参照」する必要はあると思われるが，特にソフト

ウエア特許の機能クレームの場合は，クレームだけで

理解できず明細書等を「解析」等する負担が多いので

はないかと思われる。特許庁特許実用新案審査基準第
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Ⅰ部第 1 章 P6〜P12⑥機能特性等により物を特定す

る事項を含む結果発明の範囲が不明確となる場合が，

特許法 36 条 6項 2 号違反の類型として示されている

ことから，機能特性等により物を特定する事項を含む

結果，不明確となる可能性が存在する。クレームはあ

くまで特許請求の範囲なので明確でなければならな

い。当業者が請求の範囲の欄を見ても，構成が抽象的

であったりして権利範囲が分かり難いのは好ましくな

いと考える。

欧米とのハーモナイゼーションの目的で平成 6年改

正においてクレームの表現を幅広くしたが，そのかわ

りに明確性（特許法 36 条 1項 1 号）を求めるようにし

ている。権利を活用する側の第三者にとってクレーム

の範囲がそのまま権利範囲にならない可能性があるの

は決してデメリットにならないとは思われるが，必ず

しも限定して権利範囲が解釈される訳でもなく，第三

者が常にクレームの範囲を信じて活用を避ける場合が

あるのであれば，いささか問題であるのではないかと

思われる(11)。

欧米では，明細書において目的や効果等の記載を要

求していないため，日本でも平成 6年の改正時に目的

や効果等の記載を条文から削除して，施行規則におい

て要求をしている。最近明細書の「課題」の記載の重

要性についての論文を拝見した(12)。

第三者からすれば明細書の各欄はどれも発明を理解

するにあたり重要であると考える。公報を見るのは主

に当業者等の可能性が高いと考えるが，当業者等にお

いて機能クレームの権利範囲は，実施例及び当業者が

実施例から容易に想到できる範囲と解釈がなされる可

能性があることがどこまで周知なのか疑問もある。侵

害訴訟にならなければ分からない権利範囲の限定解釈

を当業者等に判断させるのは，いかに当業者等がその

分野の技術的知識があるとしても，いささか酷なので

はないかと考える。

少し話しがそれてしまったが，当業者等はその特許

の権利範囲を知るためにクレームを確認するが，機能

的表現が使用されていて権利範囲が分かり難いため

に(13)その発明の活用及び調査・検索がし難く，また，

権利範囲を知るために実施例を解析等しなければなら

ないのは，当業者等に負担となるのではないかと思わ

れる。平成 5年の審査基準の改訂に伴い，クレームと

明細書に開示された発明との実質的な対応関係につい

て審査される(14)が，当業者でも特許請求の範囲の記載

には独特の日本語が用いられるので，解り難いのでは

ないかと考える。要約の欄ならば，記載する側は表現

し易い形式で良いと考えるが，クレームは特許請求の

範囲を記載する欄であるため読む側である当業者の立

場に立って，適切な表現方法が求められるのではない

かと考える。そのため，より明確な範囲が表現できる

「構造」のかたちで記載すべきではないかと考える(15)。

私見であるが，平成 6年改正では「出願人が特許を

受けようとする発明を特定するために必要と認められ

る事項のすべて」を記載すべき旨改正された。「すべ

て」という表現から筆者のような慌て者からすれば，

発明を構成するすべての要素を各請求項に記載するこ

とを求められているように錯覚してしまいそうになる

が，クレームは特許請求の範囲であり，発明の全体構

成を書く所ではないと考えられる。クレームに記載さ

れるべきであるのは，技術的な構造であるべきであ

る(16)。機能から発明を特定した場合は，それを実現す

る構造は，ソフトウエアの特徴を考慮すると複数存在

する可能性が高いのではないかと考える。一方，構造

から発明を特定した場合は，ある程度一義的に発明が

特定される可能性が高いのではないかと考える。

４．小括

作用は，構成の働きであり効果は発明の特有の効果

である(17)。そうすると構成の働きと発明の効果，つま

り作用と効果は因果関係があると考えられる。なら

ば，私見であるが，機能や作用は要約書における「要

約」の欄や明細書における「発明の効果」の欄に記載

をして「請求の範囲」には，文字どおり明細書や図面

に記載された発明のなかから特許請求する範囲を記載

すべきであり，その発明の目的を達するための本質部

の構造を記載すべきではないかと考える(18)。ソフト

ウエアは言語仕様により，定められた言語で構成され

たものの「組み合せ」であり，その構造とも言える

ソースコードはパソコンにプレインストールされてい

るテキストエデイタ等によりソフトウエアの構造を容

易に見ることができる。特許法は，機能や作用を保護

するものではなく，保護対象は技術的思想の創作であ

る発明，すなわちその機能等を実現するための技術的

手段としての思想（アイデア）であり，ソフトウエア

であればフローチャートやアルゴリズムであると考え

る（データ構造に特徴があるものはそのデータ構造で

ある）。その場合，本質的部分の構造をクレームに記
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載することは，禁じられている訳ではないため(19)，発

明の検索（解析）や活用のし易さのためを考慮した場

合は，本質的部分の構造でクレームを記載する方が当

業者にとっては良いのではないかと考える。

発明の詳細な説明の記載は「当業者が実施できる程

度に明確かつ十分に記載したものであること（法 36

条 4項 1 号）」から明細書において構造が明確かつ十

分に説明されることを要求している。そうするとこの

明細書において説明をした構造を利用して特許請求の

範囲を記載すれば，クレーム作成の効率の点からも良

いのではないかと考える。

平成 6年の特許法の一部改正によりクレームには，

「出願人が特許を受けようとする発明を特定するため

に必要と認められる事項のすべて」を記載すべき旨改

正されたが，クレームは，「特許請求の範囲」を表す。

ソフトウエア特許の場合は，発明の本質的部分の「構

造」と解釈しても良いのではないかと考える(20)。

５．構造等でクレームを記載することについて

はじめに記したように間接侵害に該当し難いソフト

ウエア特許では，ソフトウエア発明のクレームを本質

的部分の構造で記載をした方が，利用等の直接侵害に

該当させることができる可能性が高くなるのではない

かと考える。私見ではあるが，請求の範囲にはフロー

チャート等を用いて説明をしても良いのではないかと

考える（平成 6年改正によりクレームの表現方法は問

われないため）。勿論単にフローチャートのみをク

レームに記載するのではなくその説明も必要となる。

クレームに本質的部分のディテールフローチャート

（詳細なフローチャート）やアルゴリズムを記載して

おけば，当業者等が発明を把握することが容易とな

り，活用する場合にもメリットがあるのではないかと

考える。なぜならば，ソフトウエア分野の当業者は一

般的にはプログラムを文章で記載するより図式化（フ

ローチャートや UML等々）して表しているからであ

ると考えられる。そして，本質的部分の構造をクレー

ムに記載した場合は，非本質的部分と本質的部分を含

めた全体構成を［課題を解決する手段］に記載をする

ようにすれば発明の全体構造を把握することができる

と考える。

構造で記載するデメリットについては，フロー

チャート等をクレームに記載する場合，機能・作用で

クレームを記載する場合よりフローチャート等を作成

するための手間がかかる。しかし，フローチャートは

実施例に記載されている可能性が高いため，それを利

用すれば良いのではないかと考える。

６．発明の特定と非本質的部分について

筆者は，ソフトウエア発明においては機能的表現で

クレームを記載するため，クレーム内に非本質的部分

が記載されている印象を持っている。ここでソフトウ

エア発明の特定における非本質的部分の必要性につい

て考察を試みる。例えば，機能的表現でクレームを記

載する場合，クレームに発明の全体の特定が必要なの

か。私見ではあるが，発明の特定のため非本質的部分

を含めても意味がないのではないか。なぜならソフト

ウエアは汎用性があり，非本質的部分は公知技術の可

能性もあり，容易に置き換えが可能な場合もあるかと

考える。このような部分がクレームに含まれている

と，権利行使時に影響を与える可能性もあるのではな

いか。そのために，均等論が存在するとも考えられる

が，均等論は明文の規定なく，実際のところ均等論が

採用されて侵害と判断されたケースは少ない(21)。必

要なのは，発明の本質的部分の特定であると考える。

７．諸外国のソフトウエア特許の機能クレームの

解釈について

欧米とのハーモナイゼーションの目的で平成 6年改

正においてクレームの表現を幅広くした。米国特許法

には，第 112 条 6項に明文化された規定があり，審査

過程においてもこれが適用されると Donaldson事件

CAFC大法廷判決は判示した(22)。

ドイツでは，機能クレームの保護範囲も 14 条によ

り確定されることとなる。クレームに記載されたとこ

ろと同一の効果又は特性を達成するすべての手段が特

許法の保護範囲とされている。ただし，構成上の要件

で正確に特定が不可能な場合のみ機能クレームが許さ

れている(23)。

欧州で特許庁審査ガイドライン partC, ChapterIV,

2.3.6 後段にて「プログラムリストを記載すべきでない

が，プログラム動作中に実行することを意図している

処理が特許性を有していることを確約する，すべての

特徴を定義すべきである。」としている。

ちなみに，米欧等でアルゴリズム等での記載が促さ

れている(24)。
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８．おわりに

平成 6年の特許法の一部改正によりクレームには，

発明を特定するための事項として物の結合や物の構造

の表現形式を用いることができる他，作用・機能・性

質・特性・方法・用途・その他のさまざまな表現方式

を用いることができる。そこに幅広い表現がある場合

は，発明の技術的範囲は広がって行くと考えられる。

発明の技術的範囲が広がるのが決して悪いというので

はないが，発明の技術的範囲が広いと権利行使時に実

施例及び実施例から容易に想到できる範囲に限定して

解釈がなされる可能性がある。そうすると出願人から

すれば，かえって弊害となってしまう場合もあるので

はないかと考える。それを防ぐために実施例を複数記

載することになるのは，かえって記載に時間等を要す

る場合もあるのではないかと考える。そうであるなら

ば，明細書に記載されるフローチャート等を利用して

クレームに発明の本質的部分の詳細なフローチャート

やアルゴリズム等を記載することと，明細書の「発明

の効果」の欄に機能的効果を記載して，「課題を解決す

るための手段」に全体的な構造を示すことにより，特

許請求の範囲は「クレーム」から，機能・効果は「効

果」から，全体構造は「課題を解決する手段」から的

確に把握できるのではないか(25)。権利範囲や効果及

び全体構造を的確に把握することにより，結果的に当

業者の発明の確認・理解が容易になる可能性があり，

侵害の確認や特許情報の活用にメリットとなるのでは

ないかと考える。また，権利範囲は本質的部分となる

ことで，非本質的部分は含まれないことから「特許発

明の利用（特許法 72 条）」という態様で直接侵害に問

う(26)ことによりむしろ権利範囲が広がるのではない

かと考える。最後に本稿が，ソフトウエア特許クレー

ムの本質的部分の構造での記載の促進に僅かでも寄与

できれば幸いである。
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