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特許対象は永遠に漠然としている

　特許性判断以前の問題として、特許対象を
101条が規定していることを理解することは
重要です。米国の特許対象の基準は、35 
U.S.C. §101に次のように規定されています。
　Whoever invents or discovers any new 
and useful process, machine, manufacture, 
or composition of matter, or any new and 
useful improvement thereof, may obtain a 
patent therefor, subject to the conditions 
and requirements of this title.
　実務的には、主として、112条、102条と
103条に基づいて特許性が決められますが、
そこへ行く前に先ず101条の要件を満たさな
ければなりません。この重要かつ基本的な条
件を規定する101条は、しかしながら、未来
永劫に不明確なままでありつづけると思いま
す。アメリカの連邦巡回控訴裁判所（以下、
CAFC）が５月10日に出した判決CLS Bank v. 
Alice Corporationは、その不明確さを表現し
た典型的な判決になるのかもしれません。
　判決の流れは以下のようになっています。
Alice社が所有する特許は、金融取引を行う
際に当事者が契約上の義務をしっかりと満た
すか否かを検討して取引をコントロールする
方法に関します。地方裁判所は、Alice社の
特許を101条に基づいて無効であるとしまし
た。Alice社がそれに不服として上告したと
ころ、昨年CAFCは地方裁判所の判決を破棄
し、特許は有効であるとしました。それに対
して、CLS Bankが再審理を請求したとこ
ろ、CAFCは前の判決を破棄し、地方裁判所
の判決を支持してAlice社の特許を無効にし
ました。まさに、右往左往の状態です。
　CLS Bank v. Alice Corporationでの論点
は、特許の請求項が101条を満たすか否かで

した。結局CAFCの判事があぶりだしたの
は、101条の適用の仕方は統一しにくいとい
うことになったようです。判事同士の間でさ
えもほとんど同意が得られない論点なので
す。判決の内容を、CAFC判事の過半数が賛
成していません。裁判官が全員出席する「en 
banc」の十人パネルは１つの結論（Alice社
の特許が無効である点）には同意しています
が、判決文には７つの異なる意見が含まれて
いるのです。それには補足意見と反対意見と
があります。もっとも同意の多かった意見は
Lourie判事によって書かれました。
　Lourie判事は、US 5,970,479（写真）の独
立項33（写真）を、リスクを検討する抽象的
アイデアを記載しているだけであるとしまし
た。そして、その観念を適用する特別かつ限
定的なプロセスが記載されていないとしまし
た。パソコンを用いて行う方法なのに、人間
ができないことを行うようなパソコンの記載
もなく、パソコンを用いて抽象的観念を実行
することは、特許の適格性を持たないとされ
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ました。
　Lourie判事の意見には次のようにありま
す。
　Short and unadorned, §101 appears 
deceptively simple on its face, yet its proper 
application to computer-implemented 
inventions and in various other fields of 
technology has long vexed this and other 
courts.
　要するに、101条の適用プラクティスは一
様ではなく、まだまだ統一されていないので
す。第一の問題は、101条は表現がシンプル
すぎて、解釈方向を示唆するものがない点に
あります。第二の問題は、101条の適用のし
方が判事によって変わる点です。そして第三
の問題は、USPTOでも法律と判例法の適用
し方に調和を欠いています。
　巷の弁護士や原告・被告は、不安感がぬぐ
われるどころか煽られるような状況ができて
います。我々は、まるで運まかせにおかれて
いるかのごとくに、その時の判事の気持ちに
左右される他はないようです。山に隠れてい
る神々の気まぐれに身を委ねざるをえなかっ
た古代人とあまり変わらない無力な立場で

す。特許の専門家が101条に精通しているか
と訊かれたら、精通できないという事実に精
通しているとしか答えられないのです。それ
にもかかわらず、弁護士、原告および被告は
侵害・非侵害を争ってがんばらなければなり
ません。
　以上、裁判官の気まぐれなどについて皮肉
的に話を進めてきましたが、実は今の米国の
法律システムでは、彼らはできる限界までで
きているとも思っております。めまぐるしく
変化する時代の知識と道徳の下で、よろめい
ているように見えるかもしれませんが、実際
よろめかなければならないのです。しなるこ
とで壊れない鞭と同様に…
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