
日本知的財産協会
（JIPA）

知的財産関係団体

コンピュータソフトウェア関連発明およびビジネス方法関連発明に対する「発明の
成立性」の基準は、各国の基準が同様となることが望ましい。少なくともTRIPS協定
に基づき、日、米、欧の３極の基準が共通となることが望ましい。

欧州における現状について

・コンピュータ・プログラムが保護対象から除外されているが、TRIPS協定第27条の
規定、また、コンピュータ・プログラムに関する発明が特許保護対象として取り扱わ
れている日米との調和という観点から、クレームの形式にかかわらず、コンピュー
タ・プログラム関連発明を特許保護対象とすべきである。
・保護適格性の判断において、発明の技術的側面の有無だけでなく、「更なる技術
的効果」の有無を基準として判断されるケースが多くみられるが、「技術的効果」の
有無は進歩性の有無の判断における要素と考えられ、保護適格性の判断は、「当
該発明が全体としてコンピュータを利用していることが明確にクレームされている
か」及び「当該発明が技術的な課題を解決するなど技術的な側面を有するか」に
よって判断すべきである。

プログラムクレームが明記されてい
る場合、保護対象から除外されるか

No。単にクレーム形式で保護適格性を判断すべきでない。保護対象になるか否か
は、技術的な側面を有するかによって判断すべきである。

単なるコンピュータ又は記録媒体の
使用は、保護適格性を有するか

No。発明が全体としてコンピュータを利用していることが明確にクレームされている
かによって保護対象となるかを判断すべきである。例えば、全てのデータ処理を人
間が人手で行い、出力データの保存にのみコンピュータを利用する場合、発明が
全体としてコンピュータを利用したものといえないため、特許除外対象とすべきであ
る。

保護適格性を有するには、コン
ピュータ又は記録媒体の使用だけで
なく、更なる技術的効果が必要か

No。発明が全体としてコンピュータを利用しているかどうかによって判断されるべ
き。
　「更なる技術的効果の有無」は新規性・進歩性の有無において判断されるべき要
素であり、特許除外対象となるか否かの判断に持ち込むべきではない。

保護対象となるには物理的実体に
対して技術的効果が必要か

No。必ずしも物理的実体に対する効果は必要ではない。
　例えば、データ処理の精度を向上させるような発明の場合、コンピュータハード
ウェアなど物理的実体に対する効果はないが、技術的課題を解決するものであり、
保護対象とすべきである。

米国における現状について

・暫定ガイドラインは、従来から技術的な特徴を有する発明として扱われていた技
術分野（音声処理、画像処理等）の発明に関しても適用され、結果として米国特許
法101条違反での拒絶件数が増加した。日本ではCS審査基準が適用されない技
術分野にまで暫定ガイドラインが適用されて拒絶を受ける運用については問題が
あると思われる。
・米国ではクレームの記載形式として所謂プログラムクレームは認められていない
が、ネットワークを介したソフトウェアの流通が一般的になっていることから、これが
認められることが望ましい。
・暫定ガイドラインに基づく運用では、発明が特徴とするステップが「Micro
Processor」によって実行されることを限定する補正が要求される場合があるが、出
願人の立場としては、将来の権利解釈段階において、補正した結果に対する
estoppelや記載要件の問題が生じることについて懸念が残る。

米国における保護適格性の判断基
準について

特許法による保護の対象になるか否かに関する基準は、技術的な特徴を備えない
ピュアビジネスに関する発明を排除する基準も含め、国際的に共通なものとなるこ
とが望ましい。

保護対象となるには物品の物理的
変換、または機械との結合が必要か

特許の保護対象を規定する米国特許法101条を、Bilski事件CAFC判決にて示され
た、"Machine or Transformation" の概念まで含めて解釈することは、多様に発展
する技術開発の成果を特許によって適切に保護を図りたいという出願人の立場に
制約となる場合があると考えられる。

「machine-or-transformation」テスト
について

・米国特許法101条で示される法定主題に対して、技術的な特徴が不明確なビジネ
ス上のアイデア自体を特許による保護対象から排除するという観点から、何らかの
基準、ガイドラインが設けられことは、ハーモナイゼーションの観点からも必要であ
ると考える。また、革新的な技術の発展や社会的な情勢の変化により、特許法にお
ける判断基準に変化が求められることも理解できる。しかしながら、技術革新や社
会情勢の変化から見て、基準を変更する必要が無い状況において新しい基準が提
示されることは、制度の安定性からみると望ましいものではない。
　今後のBilski最高裁判決の内容によっては、技術的な特徴が不明確なピュアビジ
ネス領域までもが特許による保護対象として認められる事態も予想される。制度の
安定を望むユーザー団体である当協会としてもBilski最高裁判決で示される方向を
注視し、その後の審査への影響を見極めたい。

表：ヒアリング調査における回答一覧（10）

業種

CS関連発明及びBM関連発明の特許保護につ
いて

欧州

米国



 

（関連資料）「ユーザニーズ調査に関するヒアリング調査における質問」 
 
1．コンピュータ・ソフトウエア関連発明およびビジネス方法関連発明の特許に

よる保護について、国際的な議論の方向性は、どのようにすべきとお考えで

すか。 
 

a）コンピュータ・ソフトウエア関連発明およびビジネス方法関連発明に対す

る特許による保護は、ほぼ現状の範囲での保護とすべき。 
b）コンピュータ・ソフトウエア関連発明およびビジネス方法関連発明に対す

る特許による保護は、イノベーションの促進に役立つのでより広範囲に及

ぶ保護とすべき。 
c）コンピュータ・ソフトウエア関連発明およびビジネス方法関連発明に対す

る特許による保護の必要性は認めるが、広範に及び保護が侵害訴訟のリス

クを高めるなど不利な面もあるため、ある程度保護対象を限定した保護と

すべき。 
d）コンピュータ・ソフトウエア関連発明およびビジネス方法関連発明は特許

の保護対象とはならない、または、当該保護の存在が出願時の先行調査の

コストの発生や訴訟リスクの増加など、イノベーションの促進を妨げる要

因となるため保護すべきでない。 
e）その他 

 
2．御社では、欧州、米国にコンピュータ・ソフトウエア関連およびビジネス関

連の出願をされた実績はございますか。また、出願実績がある場合、日米欧

に対してどの程度の割合でございますか。 
（例）欧州及び米国ともにある。日本：2、欧州：2、米国：6 

 
3．欧州及び米国におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明及びビジネス方

法関連発明に関する取扱いについて 
 
1）欧州（EPO） 
①EPO におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査での取扱いについ

て、EPO 固有の取扱いであると感じられるものがありましたら、御社の経験

をもとに具体的にお聞かせください。 
（例）発明の技術内容に基づく審査の差異や、クレーム形式に関する拒絶理

由等について 
 
② 上記 EPO 固有の取扱いに基づき、制度上の利点あるいは欠点と思われる点

がございましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。 
（例）コンピュータ・ソフトウエアを特許での保護対象と判断する際に、ク

レームされた発明が“technical character”を有していれば、52 条(2)の除外
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リストに含まれている「コンピュータ・プログラム」が含まれていても、当

該発明が保護対象とされるなど、保護対象となる基準が比較的緩やかな点を

問題と感じる。 
 
③EPO 審判部での G03/08 付託（下記：EPO G03/08 から引用）に対して、御

社としてのご見解、ご見解があればお聞かせください。 
 
（1）：コンピュータ・プログラムは，それがコンピュータ・プログラムとして

明確にクレームされている場合に限り，コンピュータ・プログラム自体

に関するものとして特許性が排除されるのか？  
（2A）：コンピュータ・プログラム分野のクレームは，単にコンピュータの使

用又はコンピュータ読み込み可能なデータ保存メディアの使用について

明確に記載しておけば，第 52 条(2)(c)及び(3)に基づく特許性排除の規定

を回避することができるのか？  
（2B）：（2A）の回答が否定的なものであれば，当該特許性排除の規定を回避す

るためには，コンピュータ又はデータ保存メディアの使用に，それぞれ

コンピュータ・プログラムを実行したり保存したりするという本来的な

効果を超える更なる技術的効果が要求されるのか？ 
（3A）：クレームされた特徴がクレームの技術的性質に寄与するためには，現

実世界における物理的実体に，技術的な効果が生じなければならないの

か？ 
（3B）：（3A）に対する回答が肯定的なものであれば，その物理的実体が，不特

定のコンピュータであっても十分であるのか？ 
（3C）：（3A）に対する回答が否定的なものであれば，ある特徴が寄与した結果

が，使用可能な特定のハードウエアとは無関係のものにだけ効果が生じ

る場合，その特徴はクレームの技術的性質に貢献するものといえるの

か？ 
 
2）米国（USPTO） 
 
①USPTO におけるコンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査での取り扱い

について、USPTO 固有の取扱いであると感じられるものがありましたら、

御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。 
（例）発明の技術内容に基づく審査の差異や、クレーム形式に関する拒絶理

由等について 
 
②上記 USPTO 固有の取扱いに基づき、制度上の利点あるいは欠点と思われる

点がございましたら、御社の経験をもとに具体的にお聞かせください。 
（例）BilskiCAFC 判決以前の「useful, concrete and tangible result」テス

トによる審査によって、101 条に基づく特許保護適格性を有する方法（コン
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ピュータ実施方法を含む）の基準が非常に緩く、保護対象が非常に広範囲に

及んでいた点を問題と感じる。 
 
③CAFC の Bilski 判決前後における USPTO の米国特許法 101 条の運用の変化

ついて、御社としてのご見解、ご見解があればお聞かせください。 
（例）満足？ 不満足？ その理由等 

 
④CAFC および米国最高裁における Bilski 判決の争点（下記：CAFC および最

高裁の争点より引用）に関する御社としてのご見解、ご見解があればお聞か

せください。 
 
（Bilski 事件） 
（1）方法が 101 条に基づく特許可能な主題事項であるかどうかを判断する上

においてどのような基準が必要か。（CAFC における争点 2） 
（2）101 条に基づく特許可能な主題事項となるためには、方法は、物品の物理

的変換、または機械との結合を生じなければならないか。（CAFC における争点

4） 
（3）最高裁の先例において「自然法則、物理的現象、及び抽象的概念」の特許

から除外すること以外に、「いずれの」新規で有用な方法に対して特許保護適格

性を広範に法律上認めることを制限していないにもかかわらず、CAFC による、

特許法 101 条に基づき特許を受けるための保護適格性を有するためには、「方

法」は特定の機械又は装置と結合しているか、あるいは、特定の物を異なる状

態又は物へ変換するものなければならない（“machine-or-transformation” 
test）、との判断は誤っているかどうか。（最高裁における争点 1） 
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