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１．事件の概要 

 GENTRY GALLERY, INC.（以下、GENTRY社）は、組み合わせ式のソファに関する米国

特許 5,064,244（以下、244 特許）を、BERKLINE CORPORATION（以下、BERKLINE 社）

が侵害するとして、マサチューセッツ州地方裁判所に提訴した。地裁は、244 特許が

有効だが、BERKLINE社の製品は非侵害であると判決した。 

 GENTRY 社は、BERKLINE 社が非侵害であるという判決について上訴した。BERKLINE

社は、特許有効である判決について交差上訴した。 

 CAFCは、244特許が米国特許法１１２条違反により無効であると判決した。 

 

２．背景 

 従来のリクライニング機能付きの組み合わせ式Ｌ字型のソファだと、端のユニット

の肘置に、リクライニングを調節するためのコントロール手段が配置されており、リ

クライニングできるユニットは端のユニットだけであった。したがって、両端のリク

ライニングできるユニットに人が座る場合、Ｌ字型なので、両者が向く方向が異なっ

てしまう。このような問題を解決するために、244 特許では、同じ方向を向いたユニ

ット間にコンソールを設け、コンソールにリクライニング調節用のコントロール手段

を設けている。 

 しかし、244の出願経過において、GENTRY社は、競合他社の異なる位置にコントロ

ール手段を配置した組み合わせ式ソファを見つけ、そのような形態が入るようにクレ

ームを広くする補正をした。 

 

３．争点 

 244特許は、組み合わせ式ソファに関する。 

 244 特許のクレーム１記載の組み合わせ式ソファは、概して、１対のリクライニン

グシート（１２、１４）と、シート（１２、１４）間に配置されたコンソール（２４）

と、各リクライニングシート（１２、１４）のリクライニングを調整するために、リ

クライニングシートソファユニット（１０）に設けられた１対のコントロール手段（３

６、３８）とを有する。 
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 コントロール手段は、リクライニングシートソファユニット（１０）に設けられる

と定義されている。リクライニングシートソファユニット（１０）は、１対のリクラ

イニングシートとコンソールを含むユニットであるので、ユニット内のどこにコント

ロール手段が設けられてもよい構成となっている。この構成が、明細書にサポートさ

れているかどうかが問題となった。つまり、コントロール手段がコンソール以外にも

設けられる点が明細書に開示されているかどうかが問題となった。 

 

４．CAFCの判断 

 CAFCの判断は以下の通りである。 

 クレームが好適な実施形態に限定される必要はない。しかし、特定のケースでは、

排他の権利範囲は、狭い開示によって限定されうる。本件では、当初の開示では、明

らかにコンソールがコントロール手段の配置される唯一の場所であると認められる。

明細書には、コントロール手段の位置の変形例として、「コントロール手段はコンソ

ールの前面以外に、コンソールの上面や側面に取り付けられてもよい」と記載される

だけである。明細書には、コンソール以外にコントロール手段が設けられる変形例は、

全く提案されていない。 

 加えて、コンソールの唯一の目的は、コントロール手段を収容することしか認識で

きない。コンソールに関する唯一の目的として、「本発明の他の目的は、リクライニ

ングシートをコントロールするために、リクライニングシート間にコンソールを配置

することである」点しか明細書には開示されていない。したがって、コンソール以外

にコントロール手段を配置することは、本発明の目的から外れることになる。さらに、

最も広い当初のクレームは、明細書と一致して、「コントロール手段は、１対のリク

ライニングシートのリクライニングをそれぞれ調整するために、コンソール上に配置

される」と記載されていた。 

 最後に、発明者は、裁判において、GENTRY社の競合他社のコントロール手段がコン

ソール以外に配置されていることに気づくまでは、コンソール以外にコントロール手

段を配置することを考えもしなかったことを認めている。したがって、全体的に見る

と、明細書は、コントロール手段がコンソールに配置される構成に限定されている。 



米国情報 

 なお、GENTRY社は、Ethiconケース（Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States 

Surgical Corp., 93 F.3d 1572, 1582 n. 7, 40 USPQ2d 1019, 1027 n. 7 (Fed.Cir.1996)）

に基づいて、１１２条第一段落を満たしていると反論しているが、これは間違いであ

る。Ethiconケースの判決では、「出願人は、詳細な実施形態に示されるよりも広くカ

バーするクレームが許される」と述べられている。しかし、この件の判決では、「出

願人は、ロックアウトの正確な位置をクレームされた発明の限定から排除するために、

（従来技術との関係で制限されない範囲で）自由にクレームを広く記載できる、なぜ

なら、発明者はロックアウトの正確な位置は発明の要素と考えていないからである」

とも述べられている。本件では、コントロール手段をコンソールに配置することが発

明の必須の要素であることは明確である。したがって、当初の明細書は、後に補正さ

れるクレームの範囲を制限する。 

 

５．結論 

 本明細書は、米国特許法１１２条第１段落の発明記載要件を満たしていない。 

 

６．編集者コメント 

 比較的古い判例であるが、本年度の米国部会の研究テーマである記載要件について

の重要な判例である。 

 本件から、クレームの範囲は詳細な実施形態に限定されないとしつつも、明細書の

開示内容に基づいてサポートされていない部分については、クレームの権利範囲が限

定されることがわかる。GENTRY社は、先の判例（Ethiconケース）を引き合いにだし

て、明細書よりも広いクレームが記載できることを主張した。しかし、端のユニット

にしかコントロール手段が設けられず、同じ向きのユニットにおいてリクライニング

できないという従来の課題を解決するために、244 特許の発明では、同じ向きのユニ

ットの間にコンソールを設け、そこにコントロール手段を設けている。この点から、

コンソール手段は、コントロール手段の位置を従前から変えて、従前の課題を解決す

るために必要な発明の要素であると判断された。発明の要素でなければ、明細書より

も広くクレームとして表現されていても認められるが、発明の要素であれば、明細書

の記載を超えるクレームとして表現されると、１１２条第一段落違反であることが明

確に示された。 

 

参考 URL: 

本判決：http://caselaw.findlaw.com/us-federal-circuit/1222129.html 

Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. United States Surgical Corp.： 

http://openjurist.org/93/f3d/1572 


