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ＣＡＦＣは、仮出願では沈黙は金ではないと言っている 

 

前書き 

 ＣＡＦＣは、仮出願が特許クレームの構成においていつ使用できるかについ

ての指針を提供する。分割された決定は、クレームの構成およびその後のクレ

ームの有効性の決定において、明細書の重要性および仮出願の関連性を強調す

る。仮出願を通常の特許出願に変更する際には、さまざまな見解が有益に考慮

されるかもしれない。 

 

（続き）論説 

 米国連邦巡回控訴裁判所（ＣＡＦＣ）は、２０１７年２月１３日、ＭＰＲＪ 

Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ、ＬＬＣ（以下「上訴人」）ｖ

ｓ Ｒｉｃｏｈ Ａｍｅｒｉｃａｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｘｅｒｏｘ 

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ、Ｌｅｘｍａｒｋ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、Ｉ

ｎｃ．（以下「被上訴人」）における、被上訴人によってもたらされたＩｎｔｅ

ｒ Ｐａｒｔｅｓ Ｒｅｖｉｅｗ（ＩＰＲ）における米国特許商標庁（ＵＳＰ

ＴＯ）、特許審判控訴委員会（ＰＴＡＢ）からの上訴に判決を下した。先行技術

文献を超えて、特許クレームの無効性が維持された。クレームは、上訴人が主

張したように、得られた特許に記載されていない仮出願の制限に従って、クレ

ームの範囲を具体的に限定することによって、維持することができなかった。

ＣＡＦＣのパネル上の３人の裁判官は、クレームの構成の法的判例が仮出願の

開示を考慮できることを確認した。過半数は、仮出願に含まれる特定の限定言

語の特許の省略は、クレームがこれらの制限を含むことを意図していないこと

を示していると考えている。それに基づいて、クレームの範囲の最も広い合理
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的解釈は、先行技術によって予測される（または、あるいは、明らかにされる）

ために十分に広い発明に関するものであった。異議申立人は、クレームの構成

における検討のためのすべての暫定的な制限を参照に組み込むことを主張し、

単なる省略は、限定言語を無視すべきではないことを示すものではないと主張

していない。ＣＡＦＣの分割決定は、クレームの構成およびその後のクレーム

の有効性の決定における仮出願の仕様および関連性の重要性を強調している。 

 

背景 

 問題の特許は、ＭＰＨＪの米国特許第８，４８８，１７３号（「特許」）であ

り、「バーチャルコピー機」（ＶＣ）を主張している。ＶＣの目的は、特許で述

べられているように、「典型的なＰＣユーザーが既存のビジネスプロセスに電子

ペーパー処理を追加できるようにすること」である。特許には、システムクレ

ームと方法クレームの両方が含まれる。ＶＣは、「従来の複写機を通るプロセス

を含むプロセスから、ある場所のデバイスからスキャンされ、別の場所のデバ

イスにコピーされたプロセスを含むプロセスへのコピーという概念を拡張して

いる」。走査装置は、スキャナ、デジタル複写機、またはＦＡＸ機械のような他

の多機能周辺装置とすることができる。上訴人によれば、本発明の重要な特徴

は、画像のレンダリングとそのアプリケーション、ファイルサーバ、または画

像がシームレスに複製される別の装置へのその送信の両方を、単一ステップの

操作で可能にする「ＧＯボタン」である。 

 被上訴人はＵＳＰＴＯに特許の有効性を審査するよう嘆願した。知的財産権

が設立され、ＰＴＡＢは特許のすべての主張が無効であることを発見した。特

に、ＰＴＡＢは、Ｘｅｒｏｘ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ａｒｃｈｉ

ｔｅｃｔｕｒｅ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｍａｎｕａｌ 
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（「ＸＮＳ」）およびＸｅｒｏｘ １５０ Ｇｒａｐｈｉｃ Ｉｎｐｕｔ Ｓｔ

ａｔｉｏｎ Ｏｐｅｒａｔｏｒ ａｎｄ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｍａｎｕａｌ

（「ＧＩＳ １５０」）におけるＸＮＳの機能により、全てのクレームが予測さ

れていることを発見した。ＰＴＡＢはまた、すべてのクレームが、米国特許第

５，５１３，１２６号（「Ｈａｒｋｉｎｓ」）によって、および／またはＨａｒ

ｋｉｎｓと米国特許第５，８１８，６０３号 

（「Ｍｏｔｏｙａｍａ」）との組み合わせから自明であることも見出した。 

 その後、ＭＰＨＪはＰＴＡＢ判決をＣＡＦＣに訴えた。巡回裁判判事である

Ｎｅｗｍａｎ、Ｌｏｕｒｉｅ、Ｏ’Ｍａｌｌｅｙは判決をレビューした。ニュ

ーマン裁判官がまとめた過半数の意見で、裁判所は、独立クレーム１（システ

ムに関する）および独立クレーム４（方法に関する）をクレームの代表として

検討したＸＮＳとＨａｒｋｉｎの両方の予測に関するＰＴＡＢ判決を確認した。

ＣＡＦＣは、自明性を支配しておらず、予測に関するＰＴＡＢ判決を確認した。 

 大多数の意見は、仮出願の限定または言語の明確化の省略が特許から省略さ

れたことを示している。また、仮出願の条件に従ってクレームを限定する意図

の声明も示唆もされていなかった。したがって、ＰＴＡＢは、得られたクレー

ムが仮出願の条件によって限定されるべきではないと結論付けることは合理的

であった。広く構成されたクレームは、先行技術によって予測されていた。Ｐ

ＴＡＢによるすべてのクレームの無効化が確認された。 

 さまざまな推論を使用して、Ｏ’Ｍａｌｌｅｙ判事は、ＸＮＳによるシステ

ムクレームの予想に関して大多数と同意したが、方法クレームは同意しなかっ

た。さらに、Ｏ’Ｍａｌｌｅｙは、クレームがＨａｒｋｉｎによって予測され

ず、ＨａｒｋｉｎとＭｏｔｏｙａｍａの組み合わせによって自明ではないこと

を発見した。 
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 反対意見では、仮出願全体が本出願（特許実務者の間の典型的な実務）に正

式に組み込まれているため、たとえ同じ制限言語が非暫定仕様で完全に再現さ

れていないとしてもクレームは、仮出願の教示上の制限に照らして解釈される

べきである。ＰＴＡＢがクレームの範囲をより広く解釈することは合理的では

ない。異議申立人は、それにもかかわらず、狭義に解釈されるシステムクレー

ムが先行技術によって予期されるであろうと結論づけた。プロセスクレームは、

予測を回避し、自明性を回避し、有効であると判明した仮出願の限定を考慮す

ることによって十分に制限されていたであろう。 

 

クレームの構成 

 この事件は本質的に、特許が画像のレンダリングおよび送信のための単一ス

テップ操作を教示するかどうかを決定する。上訴人は、「インターフェース」と

「ＧＯボタン」という言葉は１段階の操作であると主張した。Ｏ’Ｍａｌｌｅ

ｙ裁判官は同意した。ＰＴＡＢとＣＡＦＣの大多数は意見を異にした。この差

異は、クレームの構成の不一致と、参照に特許に組み込まれた仮特許出願第６

０ ／ １０８，７９８号（仮出願）の役割に起因する。 

 上訴人は、「インターフェースする」とは、「２つの要素が相互に作用したり、

情報を交換したりできるように、２つの要素を直接的または間接的に接続する

こと」を意味すると解釈した。上訴人は、「インターフェース」は入力装置（ス

キャナなど）から目的地（電子メールやインターネットなど）への直接的なシ

ングルステップ転送を必要とすると主張した。上訴人は、「プロセスを開始する

以外の追加のユーザー介入を除外するため」、システムが直接的であると主張し

た。 
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結論 

多数意見と異議申し立ての両方は、仮出願が、結果として得られる特許のクレ

ームの解釈と構成に関して指針を提供することができることに同意する。意見

の不一致は、潜在的に特許の「暫定」言語を明確にすることを省略したことに

よってどのような指針が提供されるかである。適切な場合には、出願人は、仮

出願で使用される言語を省略する意図された効果を明確に説明することによっ

て、特許クレームにおける言語の意図された範囲の決定を制御するかもしれな

い。 

 

以上 


