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担当：外国情報部 松尾 直樹 

 

CBM 2012-00001 における PTAB の判断 

SAP AMERICA, INC. (請求人) 
v. 

VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC.(特許権者) 
判決日 2013 年 6 月 11 日 

 
1. 事件の概要 

 VERSATA DEVELOPMENT GROUP, INC（以下、VERSATA）は、購入組織へ提示する製

品価格の決定方法などに関する米国特許番号６，５５３，３５０（以下、３５０特許）を保

有し、これを侵害するものとして SAP AMERICA, INC.（以下、SAP）をテキサス州東部地

区連邦地方裁判所へ提訴。地裁は、SAP による侵害を認めたが、両社とも CAFC へ控訴（Case 
No. 2012-1029, -1049）。SAP による特許権侵害と損害賠償については、CAFC も地裁の判断

を支持（2013 年 5 月 1 日）。SAP は、VERSATA の３５０特許のうちのクレーム１７、２６、

２７、２８、及び２９が無効であると主張し、USPTO へビジネス方法レビュー（Transitional 

Program for Covered Business Method Patents; CBM）を申請。CBM において、Patent Trial 
and Appeal Board（以下、PTAB）は、VERSATA の３５０特許が抽象的アイデアに該当する

もので米国特許法１０１条の要件を満たさず無効である、と判断した。 
 
２．特許発明の概要 
 ３５０特許の出願日は、１９９９年２月１９日（継続出願の元の出願の出願日は１９９６

年６月１７日）で、２００３年４月２２日に登録された。 
 ３５０特許のクレーム１７は、以下のようなもの。 
 
17. A method for determining a price of a product offered to a purchasing organization 
comprising: 
arranging a hierarchy of organizational groups comprising a plurality of branches such that 

an organizational group below a higher organizational group in each of the branches is a 
subset of the higher organizational group; 
arranging a hierarchy of product groups comprising a plurality of branches such that a 
product group below a higher product group in each of the branches in a subset of the higher 
product group; 
storing pricing information in a data source, wherein the pricing information is associated, 

with (i) a pricing type, (ii) the organizational groups, and (iii) the product groups; 
retrieving applicable pricing information corresponding to the product, the purchasing 
organization, each product group above the product group in each branch of the hierarchy of 
product groups in which the product is a member, and each organizational group above the 
purchasing organization in each branch of the hierarchy of organizational groups in which the 
purchasing organization is a member; 

sorting the pricing information according to the pricing types, the product, the purchasing 
organization, the hierarchy of product groups, and the hierarchy of organizational groups; 
eliminating any of the pricing information that is less restrictive; and 
 determining the product price using the sorted pricing information. 
 
１７．購買組織に対する製品の価格の決定の方法であって、 
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複数のブランチを有する組織グループの階層を作成するステップであって、各々の前記ブラ

ンチにおいて、上位の組織グループの下の組織グループが前記上位の組織グループの部分集

合であり、 
複数のブランチを有する製品グループの階層を作成するステップであって、各々の前記ブラ

ンチにおいて、上位の製品グループの下の製品グループが前記上位の製品グループの部分集

合であり、 
データソースに価格付け情報を格納するステップであって、前記価格付け情報が、（ｉ）価格

付けタイプと、（ｉｉ）前記組織グループと、（ｉｉｉ）前記製品グループと、に関連付けら

れ、 
製品と、前記購買組織と、製品グループの前記階層の各々のブランチにおいて前記製品をメ

ンバーとする前記製品グループの上位の各製品グループと、組織グループの前記階層の各々

のブランチにおいて前記購買組織をメンバーとする前記組織グループの上位の各組織グルー

プと、に対応する利用可能な前記価格付け情報を検索するステップと 
 前記価格付けタイプと、前記購買組織と、前記製品グループの階層と、前記組織グ

ループの階層と、に従って当該価格付け情報を格納するステップと、 
 前記格納された価格付け情報を用いて製品情報を決定するステップと、を具備する

製品価格の決定方法。 
 
 以下は、３５０特許の図４Ａと、４Ｂ。クレーム１７の製品と、顧客の階層を表している。 
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３．PTAB の判断とその理由 
 本件において PTAB は、３５０特許が、抽象的アイデアに該当するとして１０１条の要件

を満たさず、無効であると判断した。この理由は、次のようなものであった。 
 

 SAP の主張するように、３５０特許のクレームは、抽象的なアイデアの利用を包含する。

製品や顧客の組織立てた階層は、「実体のないコンセプト」を表すものである。価格の決定も、

本質的に計算方法であるので、抽象的なものである。このため、３５０特許のクレームが抽

象的なアイデアに該当しないためには、クレームに抽象的アイデアを超える有意な限定が含

まれているか否かが問題となる。 
 VERSATA によれば、クレームはコンピュータの構成要素を含んでおり、人手や人の精神

活動には該当しない、とのことである。しかし、例えば「データソース」といったコンピュ

ータの構成要素が入っているだけでは、１０１条の要件を満たすものとはならない（Benson、
1972）。３５０特許のクレームの本質的な処理は、ペンと紙により行い得るものでもある。

なお、クレーム中にコンピュータの構成要素に関する示唆がわずかにあったとしても、その

ことがクレームの有意な限定になるわけではない。一般用途のコンピュータのハードウェア

（プロセッサ、メモリ、ストレージ）への言及があっても、それは、通常業務的な、広く知

られた既存のハードウェアであり、抽象的なアイデアに関するクレームを狭く解釈するもの

とはならない。 
 SAP の主張するように、３５０特許のクレームは、抽象的なアイデアに当業者の通常業務

を超える何かを追加するものではない。クレームのデータの構成や価格付けの計算は、人手

によって行うことができるものである。３５０特許のクレームには、抽象的なアイデアを超

える有意な限定が含まれていない。抽象的なアイデアと特定のステップが市場における改善

をもたらすとしても、追加されたステップが、クレームの全体を抽象的なアイデアの実務的

な適用から排除する有意な限定を欠いたものであり、このため、クレームは特許性を有さな

い。 
 ３５０特許のクレームは、抽象的なアイデアを超えるものとはなっておらず、無効である。 
 
４．訳者コメント 

 ３５０特許の上記のクレーム１７には、VERSATA の主張するように「データソース」、あ

るいは、「情報を格納」といったコンピュータの構成要素や処理に関すると思われる記述も一

部に認められる。しかし、３５０特許のクレーム１７は、PTAB の判断のように、人手でや

ってもいいような処理であるとも思われる。このような特許は、ビジネスモデル関連の特許

において散見される。即ち、今回の PTAB の判断が裁判所でも認められるものであれば、本

件と同様に無効と判断される可能性のある特許が少なからず存在すると思われる。本件を含

め、今後の USPTO の判断や判例など注視したい。なお、本件は、ＣＡＦＣにアピールが提

出されており、ＣＡＦＣが今回のＰＴＡＢの判断と異なる判断を示す可能性もある。 
 

以上 
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