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１．はじめに 

 米国特許法においては所謂ミーンズ・プラス・ファ

ンクション・クレーム（以下，means クレーム）に関

する規定として第112条パラグラフ6が設けられてお

り，具体的な構造等を記載することなく発明を機能的

に記載することができる。ただしその権利範囲は，明

細書に記載された構造等及び均等物に限られるため，

実務的には means を用いたクレームは好まれていな

い。このような事情があるため機能的記載が多用され

る日本出願をもとに米国へ出願する場合，どのように

修正すればよいかが問題となる。特にコンピュータ関

連発明においてはソフトウェア処理を機能で表現せざ

るを得ない場合が多い。また，近年の実務では means

クレームが避けられる傾向にあるが，一律にこれを排

除するのではなく有効に活用するアプローチがあるか

もしれない。本論文では，米国のコンピュータ関連発

明における最新の判例をもとに，実務的観点から

means クレームの諸問題及び有効的活用について考察

を行う。 

 

２．米国特許法第112条パラグラフ6 

 米国特許法第112条パラグラフ6では，「組み合わせ

にかかるクレームにおける構成要素は，具体的構造，

材料，または行為を明記せず，特定の機能を果たす

ための手段または工程として表すことができ，かかる

クレームは，明細書に記載された対応の構造，材料，

ないし行為，またはそれらの均等物をその範囲として

解釈される。」と規定している（1）。つまりクレームに

具体的な構造を記載することなく機能的な記載を認め

る代わりに，その権利範囲は明細書に記載された具体

的な構造及びその均等物に限られるのである。例え

ば，クレームに入力手段と記載しており，実施例に

キーボードが記載されている場合は，その権利範囲は

キーボード及びその均等物（マウス等）となり，その

他の入力デバイスは権利範囲から除外される可能性が

ある。 

 これに対し，日本の特許法第36条においては平成6

年改正により，機能的記載が認められている一方で，

かかる記載による権利範囲の制限規定については何ら

設けられていない。そのため上述した例における入力

手段は実施例に記載された入力デバイスだけでなく多

くの種類の入力デバイスが権利範囲に属すると考えら

れる(2)。 

 機能的記載の典型例であるmeansクレームは一般に

「means for…ing」で表現され，その権利解釈につい

ては連邦巡回裁判所（以下，CAFC）から多数判例が

示されている(3)。また方法のクレームにおいては「step 
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for…ing」で表現され，かかる記載による権利範囲解

釈も検討されている(4)。 

 

３．コンピュータ関連発明における諸問題 

(1) 必然的に生じる機能的記載 

 ソフトウェア，インターネット関連発明においては

機械・化学分野の発明とは異なり，その構造または材

料自体が発明の本質ではなく，コンピュータを動作さ

せる処理内容に本質があることが多い。すなわち，発

明は構造と遊離し，その機能が本質となる。このよう

なコンピュータ関連発明の特性，及び，日本特許法に

おいて権利範囲の制限を受けないという2つの理由か

ら，日本特許庁へ提出するクレームの記載は必然的に

「○○手段」で表現される機能的なものとなる。 

 例えば，発明が画像処理技術に関し，画像をコン

ピュータに取り込み，一定領域の画素の明度から分散

値を算出し，分散値の変化から侵入者を認識する技術

であるとする。この場合，クレームは例えば以下のよ

うに記載することができる（ただし，日本国特許法第

29条 1項柱書きの問題は考慮していない）。 

侵入者検出装置であって， 

画像を取り込む画像取込手段と， 

取り込んだ画像の明度の分散値を算出する分散値算出

手段と， 

算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較する比較

手段と， 

閾値を越えた場合に，侵入者であることを示す信号を

出力する出力手段とを備えることを特徴とする侵入者

検出装置。 

 

(2) 米国特許法第112条パラグラフ6の推定回避 

 このようにコンピュータ関連発明，特にソフトウェ

ア発明では構造をほとんど特定する必要はなく，機能

のみによって記載することができる。このような場合

に，米国特許法第112条パラグラフ6の適用を避ける

ためには，どのように修正を加えた上で米国へ出願す

ればよいのであろうか？ すなわち，米国特許法第112

条パラグラフ6が適用された場合，その権利範囲は明

細書に記載された構造物及びその均等物と狭く解釈さ

れるため，本パラグラフが適用されないよう留意する

必要がある。そのためには第1に means を含まないよ

うクレームを作成しなければならないことは自明であ

る。第2に means という文言を用いていない場合で

あっても（例えば device を使った場合），そのクレー

ムが機能により発明を特定している場合は means ク

レームとして推定される(5)可能性があることに留意し

なければならない(6)。これは means クレームを用いた

場合，米国特許法第112条パラグラフ6が適用される

という推定が生じ，その一方で，means クレームを用

いていない場合，それが適用されないという推定を生

じるからである(7)。なお，これらの推定はいずれも反

論可能である。 

 

４．APEX v. RARITAN COMPUTER 事件 

(1) 事件の概要 

 コンピュータ関連発明においてmeansクレームと推

定されないためには，どのような表現とすればよいの

かは，2003年 4 月に CAFC において判決のあった

APEX v. RARITAN COMPUTER 事件(8)が参考になる。 

 Apex は USPatent 5,884,096 (096特許)，USPatent 

5,937,176(176特許）及び USPatent 6,112,264 (264

特許）を有しており，Raritan を特許権の侵害であると

して南ニューヨーク地裁に訴えた。096特許等は図1

に示すように遠隔のコンピュータに対してコンピュー

タワークステーションを接続するためのスイッチング

システムに関し，096特許，176特許及び 264特許は

USPatent 5,721,842特許のCPA 出願 (continuations of 

a patent application）である。地裁は各特許のクレーム

に means の記載はないものの特許法第112条パラグラ

フ6が推定されると判断し，Apex の訴えを退け特許の

非侵害であるとの判決をなした(9)。Apex はこれを不服

として CAFC へ控訴した。 

 

(2) 問題となったクレーム 

 以下は 096特許のクレーム 1, 11, 20,26の問題と

なった部分である。 

 (a) ワークステーションからキーボードの信号及び

カーソル制御装置の信号を受信する第 1 インター

フェース回路（a first interface circuit for receiving 

keyboard and cursor control device signals from the 

workstation) 

 (b) ビデオモニタ上で表示用ビデオ信号を生成す

るオンスクリーンプログラミング回路（an on-screen 

programming circuit that produces video signals for  
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display on the video monitor) 

 (c) キーボードの信号及びカーソル制御装置の信

号を供給する第 2インターフェース回路（a second 

interface circuit…for supplying the keyboard and cursor 

control device signals) 

同様にその他問題となったクレームの構成要素は以下

のとおりである。 

 (d) プログラムされた論理回路（a programmed 

logic circuit)（096特許クレーム1） 

 (e) シリアルデータパケットを生成する複数の第

1 信号調節ユニット (a plurality of first signal 

conditioning units…for creating a serial data packet )

（096特許クレーム6, 7, 10, 32） 

 (f) データパケットを供給する複数の第2信号調節

ユニット（a plurality of second signal conditioning 

units…for supplying the data packets)（096特許クレー

ム6, 7, 10, 32） 

 (g) コンピュータ側インターフェース(computer-side 

interface)(264特許) 

 (h) ユーザ側インターフェース(user-side interface) 

(264特許) 

 (i) アナログ重ね合わせビデオ信号を生成するアナ

ログビデオ重ね合わせ画像生成回路（analog video 

overlay image generating circuit…for producing an 

analog overlay video signals)(264特許) 

 (j) アナログビデオ信号と…アナログ重ね合わせビデ

オ信号とを合併するアナログ重ね合わせ回路（analog 

video overlay circuit for combining…the analog video 

signals…and…the analog overlay video signals)(264特

許) 

 

(3) 裁判所の判断 

 ① 地裁の解釈 

 地裁は，クレームのどこにもmeansの文言はないが，

第1インターフェース回路，第1信号調節ユニット及

びコンピュータ側インターフェース等を米国特許法

第112条パラグラフ6における means クレームである

と判断した。回路，インターフェース，及びユニット

という文言を使用しているクレームは，それらの言葉

の使用によっては，各構成要素において記述された機

能を実行するために十分な構造を含んでいないと判示

した。つまり回路等の文言は，クレームの構成要素に

記載された機能を実行するのに十分な構造を欠くもの

であると判断した。 

 ② CAFC の判断 

 CAFC はクレームされた文言が十分な構造を記述し

ているかどうかを決定するにあたっては，それが技術

分野において理解されている構造的な意味を持つかど

うかが問題となると述べ，地裁が，クレーム全体「ワー

クステーションからのキーボードの信号及びカーソル

制御装置の信号を受信する第 1インターフェース回

路」としてではなく，一つの文言「回路」に頼った点

が誤りであると判示した。 

 CAFC は，「回路」という言葉自体は，常に十分な

図 1 APEX 特許の概要図 
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構造を含むとは判断できないが，適切な識別名（イン

ターフェース，プログラミング，ロジック）を伴う文

言「回路」は確かに，当業者にとって構造的な意味を

ある程度明らかにするものであると判示した。さらに

「回路」という文言が「いくつかの要求された機能を

履行する多数の電気素子及び導体の組み合わせ」とし

て定義されている(10)ことから，「インターフェース回

路」等により記載されたクレームの文言に米国特許法

第112条パラグラフ6の規定を推定した地裁の判断を

誤りとした。 

 同様に CAFC は他の文言「ユーザ側インターフェー

ス」及び「第2信号調節ユニット」等についても同様

の解析を行わなければならないと判示した。 

 

(4) コンピュータ関連発明のクレームドラフティ

ング 

 この判例に依れば「手段 (means)」を用いる代わり

に，当業者にその構造的な意味が理解された文言を用

い（回路，ユニット，プロセッサ等），さらに適切な識

別名（プログラミング，論理（ロジック）等）を修飾

することにより米国特許法第112条パラグラフ6の規

定が推定されるという事態は未然に防げることが理解

できる。上述した例であれば， 

 (a) 侵入者検出装置 comprising: 

画像を取り込む画像取込回路; 

取り込んだ画像の明度の分散値を算出する分散値算

出回路; 

算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較する比

較回路;and 

閾値を越えた場合に，侵入者であることを示す信号

を出力する出力ユニット。 

等と表すことができ，製品がソフトウェアによる処理

を含むのであれば， 

 (b) 侵入者検出装置 comprising: 

画像を取り込む画像取込回路; 

下記の処理を実行するプロセッサ, 

 取り込んだ画像の明度の分散値を算出し， 

 算出した分散値と予め記憶した閾値とを比較す

る;and 

閾値を越えた場合に，侵入者であることを示す信号

を出力する出力ユニット。 

等と記載すればよいことが理解できる。 

 その他関連する事件においては，表1に示すよう

に，Nilssen v. Magnetic 事件(11)及び Cell Net Data Sys 

v. Itron 事件(12)では「回路手段 (circuit means）」とい

う文言が，Database Excelleration Sys v. Imperial 

Technology 事件(13)では「制御回路 (control circuit)」

という文言がそれぞれ，当業者にとって十分に定義され

た構造を含み，112条パラグラフ6の推定はなされない

と判示された。その一方で，Nilssen v. Motorola 事件

(14)では「回路 (circuit)」という文言は一般的すぎて，

文言自体によって何も構造を意味しないと判断された。 

 発明の内容，クレームの記載の仕方，及び明細書に

おける文言の定義によりクレームの解釈及び当業者の

範囲が異なるため，画一的に米国特許法第112条パラ

グラフ6の規定が推定されることを完全に防止するこ

とは上述した，Nilssen v. Motorola 事件の例からも難

しいであろうが，本判例に従い当業者にその構造的な

意味が理解された文言を用い，さらに適切な修飾をす

ることにより米国特許法第112条パラグラフ6の規定

が推定されるという事態は未然に防げるであろう。 

 

表1 米国特許法112条パラグラフ6の推定・非推定一覧表 

事件名 クレームの文言 推 定 非推定

Apex v. Raritin  
computer 

インターフェース

回路，ユーザ側イ

ンターフェース，

信号調節ユニット

等 

 ○ 

Nilssen v. Magnetic 回路手段  ○ 

CellNet Data Sys v.  
Itron 

回路手段  ○ 

Database Excelleration 
Sys v. Imperial  
Technology 

制御回路  ○ 

Nilssen v. Motorola 回路 ○  

 

５．機能的記載の有効的活用 

(1) means クレームは避けるべきか 

 前節では，コンピュータ関連発明におけるクレーム

が米国特許法第112条パラグラフ6であると推定され

ないようにするためには，どうすればよいかについて

述べた。これは，米国特許法第112条パラグラフ6の

規定が推定されることにより権利範囲が狭く解釈され

る虞があるとの理由に基づくものであるが，コン

ピュータ関連発明の多面的保護という観点からは，上

述したクレームに加えて，means クレームも含めて権
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利化を狙うことは非常に有効的であると考える。この

考えと軌を同一にする米国実務家も存在する(15)。 

 ソフトウェア発明及びインターネットを利用する発

明等はあらゆる侵害の形態を想定して，方法クレーム，

システムクレーム，装置クレーム及び媒体クレームを

作成する。これと同じく構造的に記載したクレームと

means クレームとを混在させることにより多面的な保

護が可能となる。特に，上述したクレーム例のように，

機能的記載から構造的記載へ書き直す場合，「回路」，

「ユニット」または「プロセッサ」等，新たな文言を

追記するため，その文言解釈を巡って別の争いが生じ

る可能性もある。 

 さらに，コンピュータ関連発明の特性及びその技術

進歩の早さから，構造をもってクレームを記載するに

はやはり限界があり，発明を最も特定しやすい機能的

記載が権利範囲を広く，そして当初予期していない新

技術をもカバーできるであろう。もっとも means ク

レームを用いる代償として，実施例は多様な形態を充

実させておかなければならず，新技術がカバーされ得

るためには均等論の適用も期待しなくてはならない。 

 

(2) 対応する構造物及び均等物の解釈と均等論 

 コンピュータ関連発明においてmeansクレームをさ

らに追加する場合，文言上の権利範囲の解釈として何

がその機能に対応する構造物であるか，またどこまで

が米国特許法第112条パラグラフ 6 にいう均等物

(equivalents）であるかが問題となる。さらに，文言上

の権利範囲を超えて権利範囲が拡張される均等論

(Doctrine of equivalents）と，112条パラグラフ6にお

ける均等物との関係はどうなるのかも興味深いところ

である。以下では，means クレームを用いたコン

ピュータ関連発明において，means クレームにおけ

るその機能に関連する構造及びその均等物が CAFC

において判示された Medical Instrumentation and 

Diagnostics Corporation v. Elekta AB 事件(16)を参考に

考察を行う。 

 

６．Medical Instrumentation and Diagnostics 
Corporation v. Elekta AB 事件 

(1) 事件の概要 

 Medical Instrument and Diagnostics Corporation（以

下，MIDCO）は US Patent 5,099,846 (846特許）及び

US Patent 5,398,684 (684特許）の所有者であり，684

特許は846特許の継続出願である。846特許等は様々な

ソース（複数のスキャナ）から取り込まれる画像を重

ね合わせ操作することにより定位手術 (手術が行われ

る場所を示すための3次元座標システムを用いた脳手

術の一種(17)）を容易にする手術治療計画システムに関

する。具体的には，本発明の装置は種類の異なるスキャ

ナソース，例えば CT(Computerized axial Tomograph）

及び NMR(Nuclear Magnetic Resource）スキャナソー

ス，からピクセル数等の形式(format）の異なる画像

データを取得し，使用者に選択されたデジタル形式へ

画像データを変換する。これは形式を統一することに

よって複数の画像の比較及び操作を容易にするためで

ある。そして，この装置はさらに複数の画像をスクリー

ン上に重ね合わせて表示し，画像の操作を可能とし，

さらには脳手術に必須の定位座標を決定することがで

きる。本システムを外科医が手術前に用いることによ

り，外部から見えない脳を必要以上に切開することな

く，定位手術を精度良く行うことができる。 

 1997年 MIDCO は Elekta を846特許及び684特許の

侵害であるとして南カリフォルニア地裁に訴えた。地

裁は MIDCO の主張を認め侵害との判決をなし，Elekta

はこれを不服として CAFC へ控訴した。 

 

(2) 争点 

 クレーム1の「複数の画像を選択された形式へ変換す

る手段 (means for converting)」の解釈が問題となっ

た。明細書には変換する機能に対応する構造としてフ

レームグラバ及び CVP(Computer Video Processor）が

記載されていた。フレームグラバ及び CVP は，所謂

フレームキャプチャーボードのようにビデオカメラ等

から取り込まれた画像のアナログデータを，選択され

たデジタル形式（所定のピクセル数，データフォー

マット）へ変換する（以下 A/D 変換）ものである。こ

れに対し Elekta の販売していたイ号装置は A/D 変換

を行うのではなく，ソフトウェアを用いることにより，

デジタルのデータソースから所定のデジタル形式へ変

換（以下 D/D 変換）する。つまり，Elekta の装置は，

複数のスキャナソースから取り込まれた複数種のデジ

タルデータをソフトウェア処理により所定のデジタル

形式へ変換する点で，複数種のスキャナソースからの

アナログ信号を直接取り込み，それをフレームグラバ
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または CVP 上で所定のデジタル形式へ変換する本発

明の装置と相違する。 

 この場合に，「複数の画像を選択された形式へ変換す

る手段」に対応する構造が，フレームグラバ等の A/D

変換のみならず，ソフトウェアを用いた D/D 変換をも

含むのか否かが問題となった。 

 

(3) 裁判所の判断 

 ① 地裁の解釈 

 地裁は変換手段の機能を多数の取得された画像を特

別の選択されたデジタル形式へ変換することと解釈し，

この機能に関する構造をフレームグラバ，CVP に加え

て，当業者にとって知られているD/D変換のソフトウェ

アルーチンをも含むと解釈した。つまり，地裁は，明

細書が D/D 変換を実行するための明示的な開示はなさ

れていないが，変換するためのソフトウェア技術は出

願時における当業者により知られているので，当業者

は変換手段のための構造としてフレームグラバ等のみ

ならず，ソフトウェアをも含むと判断した。この点は

陪審員及び地裁の判事の双方が合意している。 

 ② CAFC の判断 

 しかしながら，CAFC はこれを否定した。その理由

として，CAFC は変換機能に明確にリンクするソフト

ウェアを開示しているという十分な記載が明細書及び

審査経過に存在しないことをあげた。つまりたとえ当

業者に，画像を選択された形式へ変換する機能をもつ

ソフトウェアが知られているとしても，それでは不十

分であり，明細書における構造はクレームされた機能

に明確にリンクさせなければならないと判示した。さ

らに CAFC は，「米国特許法第112条パラグラフ6はク

レームにおいて，特許権者にクレームされた装置にお

ける手段として使用されうる全ての可能性ある構造を

記述することを要求することなしに手段表現の記載を

許可することを意図している。しかしその便利さの使

用により支払われるべき代償は明細書の記述及びその

均等物に限定されるというものである。」と述べた。 

 この判例は，コンピュータ関連発明であっても

means クレームを用いた場合，各機能に対応する構造

が何であるか良く検討し実施例を充実させておかなけ

ればならないことを示すものである。 

 

(4) 考察 

 CAFC の理由の骨子は，当業者にソフトウェアが知ら

れているとしても，クレームの変換機能に対する構造と

してソフトウェアが明確にリンクされていないので，そ

の対応する構造としてソフトウェアは含まれず，フレー

ムグラバ及びCVP 並びにその均等物とするものである。 

 しかしながら筆者はこれに同意できない。フレーム

グラバ等のボードはこのハードウェアを制御するソフ

トウェアライブラリがセットで販売されるのが通例で

ある。このソフトウェアには画像の取り込み範囲・タ

イミングの設定，表示サイズの変換，表示形式の変

更，またはビットレートの設定等を可能にするものが

含まれている。それだけではなく，プログラマがこれ

らのハードウェアを制御するプログラムを自由に作成

できるのである。 

 取り込んだ画像を所定のデジタル形式へ変換するソ

フトウェアが当業者において当然に知られており，か

つ，フレームグラバ等のハードウェアに係るソフト

ウェアが当然に付随するにもかかわらず，D/D 変換を

行うソフトウェアがフレームグラバ等にリンクせず，

フレームグラバ及びCVP 並びにその均等物にもならな

いと解釈されたのは疑問が生じるところである。 

 事実，本事件の判事の一人である Newman 判事は反

対意見を述べている。Newman 判事は，本事件は地裁

の意見だけではなく陪審員によっても注意深く検討さ

れており，他の判事が地裁の判決及び陪審員の評決を

否定し，ソフトウェアによる D/D 変換が変換手段の範

囲に入らないとした決定には同意できないと述べた。

その理由は以下のとおりである。 

 (a) Newman 判事は，CAFC の多数裁判官の意見で

はソフトウェアが明細書に開示されていないと述べた

が，明細書にはクレームされた機能がソフトウェアに

より実行されると記載されている点を主張した。そし

てその根拠として846特許のクレーム8及び30をあげ

た。クレーム8には， 

 「クレーム 1の発明において，全ての手段はソフト

ウェアによりプログラム可能である。(8.The invention 

of claim 1 wherein all said means are software- 

programmable).」と記載されている。すなわち，変換

手段がフレームグラバ等のハードウェアだけでなく，

ソフトウェアにより実行可能であることがクレームさ

れていたのである。 
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 (b) また，CAFC は地裁が，D/D 変換のためのソフ

トウェア手順が当業者にとって広く知られていると判

断したが，それは正しい質疑ではないとした。そして

CAFC は，「正しい質疑は特許の開示を見ることであ

り，当業者が D/D 変換ソフトウェアを教示するための

開示を理解することができるか，及び当業者がそのよ

うなプログラムを導入することができるかどうかを決

定することであり，単に当業者がそのようなプログラ

ムを書くことができるかどうかを決定することではな

い。」と判断した。これに対し Newman 判事は，「特許

明細書は記述された方法をどのように実現するかを教

示するために，ソフトウェアを教示し及びルーチンプ

ログラムを記述する必要はない。当業者が標準的な

D/D 変換プログラムを作成することができればそれで

足りる。もしプログラム分野における当業者が不当に

負担の厳しい実験なしにプログラムを作成することが

できるのであれば，法定の要件を満たす(18)。」と議論

した。つまり，多数の裁判官の判断はそのソフトウェ

アが当業者に広く知られているとしても，クレームの

機能に明確にリンクする形でそのソフトウェアが開示

されていなければならないとした点で，当業者に不当

に負担の厳しい実験 (undue experimentation）なしに

プログラムを作成できるのであれば112条の実施可能

要件を満たすところ，当業者に当然に理解されている

ソフトウェアであれば明確な開示が無くとも良いとす

る Newman 判事の意見と相違する。 

 この判例は，コンピュータ関連発明においてクレー

ムされた機能に対する構造及びその均等物が，何であ

るかを特定することが非常に難しい問題であることを

教示するものである。この判例から，コンピュータ関

連発明において means クレームを記載する場合，実施

例中にクレームされた機能を実現する形態として，

様々な形態（ハードウェア，ファームウェア，ソフト

ウェア）を詳細に記載すべきであることが理解できる。 

 

７．Means クレームにおける均等論の範囲 

(1) 均等物と均等論 

 前節で述べた判例では，変換手段に対して A/D 変換

機能を持つフレームグラバ・CVP 及びその均等物が権

利範囲であり，D/D 変換機能を持つソフトウェアは権

利範囲に含まれないと解釈された。ここで疑問となる

のが均等論の適用である。112条パラグラフ6で規定

されている「明細書に記載された対応の構造，材料，

ないし行為，またはそれらの均等物をその範囲とし

て解釈される」の均等物 (equivalents）はあくまで文

言上の権利範囲の解釈であり，均等論 (Doctrine of 

equivalents）とは全くの別物である(19)。従って，文言

上権利範囲外とされたソフトウェアが均等論の下で権

利範囲に属するのか否かは非常に興味深いところであ

るが，前節で述べた事件においては地裁でこの点は争

われておらず，また CAFC で特許無効の判断がなされ

たため，今後の判断は期待できないかもしれない。 

 

(2) ACTV, Inc v. The Walt Disney Company 事件 

 均等物と均等論との関係について言及した近年の

判例として ACTV, Inc v. The Walt Disney Company 事

件(20)がある。この事件では「ビデオ信号，オーディオ

信号及び/又はそれ以上の URL を含む番組を受信す

る手段」の解釈が問題となった。CAFC は，機能が本

質的に相違するので文言上も均等論上も侵害にならな

いと判断した地裁の判断を覆し，同一の機能を果たす

ことから文言上の侵害に該当すると判断した。 

 そして最後に CAFC は，文言上の侵害と均等論の侵

害とが主張されている場合，裁判所は，ミーンズプラ

スファンクションにより記述されたクレームの文言侵

害の分析を実行した後に，均等論での侵害の分析を分

けて実行しなければならないと指摘した。その理由と

して CAFC は，ミーンズプラスファンクション形式に

より記述されたクレームにとって，112条パラグラフ

6の均等物に関する議論及び証拠は，均等論に関する

それらとオーバーラップするかもしれないが，2つの

タイプの均等に関する証拠及び議論，さらにこれらに

関連する分析は，決して完全に同一の広がりを持つも

のではないと述べた。そして，CAFC は，地裁に対し，

この決定に従い文言上の侵害及び均等論下での侵害を

判断するよう命じた。 

 

(3) 考察 

 この判決から，means クレームを記載した場合でも，

112条パラグラフ6の文言解釈とは別に柔軟に均等論

が適用されることが理解できる。例えば，6節で述べ

た Medical Instrumentation and Diagnostics Corporation 

v. Elekta AB 事件では，変換手段に対応する構造とし

てソフトウェアが明確に明細書にリンクする形で記載
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されていなかったため，文言上権利範囲外とされたが，

ソフトウェアで変換する技術が当業者にとって記載の

必要もないくらい自明である場合，フレームグラバ等

のハードウェアで変換することと，ソフトウェアで変

換することの差異は非本質的であることから，均等論

下での侵害であると判断される余地もあると考える。

もっとも，均等論の適用を巡っては Festo 判決(21)等で

確立された様々な基準を当てはめる必要があり，一概

には言えないが，コンピュータ関連発明において

means クレームを記載した場合であっても積極的に均

等論を主張し得よう。 

 

８．まとめ 

 コンピュータ関連発明においては構造をもって発明

を特定することが困難であることに鑑み，機能的記載

を利用した場合に米国において生じるであろう諸問題

及びその対策について判例を交えて筆者の見解を述べ

た。特許取得にあたっての最大の関心事は，取得した

特許で如何に広い範囲をカバーし，裁判・交渉におい

て強い権利を取れるか否かにあろう。コンピュータ関

連発明においては日本明細書が必然的に機能的記載に

なることから，判例に従い米国特許法第112条パラグ

ラフ6の推定が立証されないクレームドラフティング

を行う。そして，一見これとは矛盾するようではある

が，様々なカテゴリー発明を一出願に含めるように，

均等論の適用も期待でき，かつ，文言上最も広く記載

することが可能な means クレームを，実施例を充実さ

せた上で併せて記載することが，広い範囲をカバーし，

裁判・交渉において強い権利を取得するという観点か

ら重要となるであろう。 
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