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不当なクレーム解釈
　ほぼ毎日特許の仕事をしている米国弁護士
の経験から言えば、米国特許庁（以下、
PTO）の審査中の態度には望ましくないと
ころがたくさんあります。たとえば、請求項
や先行技術を間違って解釈したり、当業者に
は容易に考えつけない組み合せによって自明
性を判断したり、請求項の記載または明細書
の開示に基づいて容易に理解できる請求項の
限定を不明瞭として拒絶したり…

　もちろん、こちらの主張をしっかり理解し
ようと努めたり、明細書とクレームを適切に
理解して先行技術との違いを明確にする補正
の示唆をしてくれる親切で有能な審査官もい
ます。しかしながら、私が主として携わって
いる技術分野では、不愉快なことにでくわす
ケースが最近増えていると感じます。

　PTOの審査官・審判官の不当な判断を防
ごうと米国連邦巡回控訴裁判所（以下、
CAFC）も努力してくれているようです。
2012年９月にCAFCは、In re Abbott Diabetes 
Care Inc.判決を出しました（2011-1516 （Fed. 
Cir. 2012））。その内容は以下のようなもので
す。

　アボット社が所有する２つの特許に対する
再審査がなされましたが、その結果、審査官
は請求項を全て拒絶しました。それを不服と
してアボット社は審判を請求しましたが、審
判官は審査官の判断を支持しました。そこで
アボット社がCAFCに上告してできたのがこ
の判決で、CAFCは審決無効と判断しまし
た。

　米国特許審査基準2111に書かれているよう

に、請求項は「broadest reasonable ���������construc-
tion������������������」基準で解釈されなければなりません。
この「reasonable」（妥当）の解釈が頻繁に
論点になります。その解釈は、当業者が請求
項と明細書とを共に読んだときに、当業者の
常識から生まれる解釈でなければならないの
ですが、残念なことに、その義務を審査官は
しょっちゅう無視しているようです。例えば、
請求項の１つの言葉をunreasonable（不当）
な広さで解釈して、当該発明の技術とはまっ
たく関係のないモノも含むとし、その関係の
ないモノを開示する先行技術を引用して拒絶
することがあります。また、請求項の意味を
解釈する際に、明細書の開示内容を無視して
審査を行っていることもあります。この判決
は、それらの問題に一石を投じるものとなり
ました。

　本発明は、糖尿病患者の血糖値を測定する
装置に関するものでした。審判では、⑴請求
項で記載された電気化学センサーがケーブル
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（電線）を有することが暗示されているかど
うか、そして⑵「substantially fixed」という
記載が「somewhat restrained」を意味する
かどうか（即ち、「実質的に固定されている」
という記載が「少し拘束されている」と解釈
できるかどうか）の２論点が際立っていまし
た。

　論点⑴に関して、審判では、電気化学セン
サーがケーブルを有することが暗示されてい
るとされました。審判官は、請求項にも明細
書にも「電気化学センサー」には電線を有さ
ない意味を含むことを明確には開示しておら
ず、「電気化学センサー」を最も広く解釈す
ればケーブルを有するセンサーとなると判断
したのです。

　CAFCは、審判官のそのクレーム解釈は不
当であるとしました。アボット社の明細書に
よれば、先行技術の問題は、ケーブルが邪魔
になってセンサーの動きが制限されることで
した。また、アボット社の明細書には、より
自由に動ける、ケーブルのないセンサーが開
示されていました。さらに、請求項の他の要
素を考慮すると、ケーブルを有さないセンサ
ーとして「電気化学センサー」を解釈しなけ
れば明細書と請求項の記載に一貫性がでてき
ません。

　米国特許法によれば、出願人は自分の
「lexicographer」である権利を持っていま
す。請求項内の単語の一般的な意味が望まし
くない場合、明細書に別の意味を明確に書い
ておけば、審査官はその特別な意味で単語を
解釈しなければなりません。しかし、それが
なければ、審査官の望むままに解釈されてし
まう可能性があります。幸いなことに、今回
のCAFCは、アボット社の明細書やクレーム
から電線のないセンサーを開示する意図を汲
み取り、妥当な解釈をしました。

　論点⑵に関しては、審判では、「実質的に
固定されている」という表現が「少し拘束さ
れている」と解釈されてしまいました。この
解釈も不当であるとCAFCは判断しました。
審判官は「substantially」という言葉を無視
していたようです。

　こんな風に、特許を作り出す過程において
は、出願人も審査官も裁判官も「言葉の遊び」
を続けます。今回のCAFCの判決がでて、恣
意的な解釈に制限が加わり少し安心できるよ
うになったとは言えるようです。クレームに
使う単語についておかしな解釈をされたくな
いならば、明確な定義を明細書に含めるべき
であることを改めて学びました。
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