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機械関連の製造方法に係るクレームを 

１０１条に基づいて特許適格性がないと判断したＣＡＦＣ判決の紹介 

American Axle Manufacturing, Inc., v. Neapco Holdings LLC, Neapco Drivelines LLC,1 

判決日 2020 年 7 月 31 日（再審理） 

（原判決日 2019 年 10 月 3 日） 

 

 

１．事案の概要 

 米国連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit：以下、「CAFC」）は、プロペラシャフトの

製造方法に係るクレームを、自然法則以外のなにものでもないものに向けられているとして、特許法 101 条に

基づいて特許適格性がないと判断した。 

 

２．事案の背景 

（１）経緯 

 American Axle Manufacturing（以下、「AAM」）は、車両の駆動系システムのプロペラシャフトを製造する方

法に関する特許 US7,774,911（以下、「'911 特許」）を有している。 

 AAM は、Neapco Holdings LLC および Neapco Drivelines LLC（以下、「Neapco」）を、'911 特許を侵害してい

るとして、デラウェア州地方裁判所（以下、「地裁」）に訴えを提起した。 

 AAM および Neapco は、'911 特許の特許適格性について、サマリージャッジメントを求めるクロスモーション

を提出した。地裁は、Neapco のモーションを認めて'911 特許のクレームは特許法 101 条に基づいて特許適

格性がないとの判決を下した。 

 AAM は、上記地裁の判決を不服とし、CAFC に上訴した。 

 CAFC は、2019 年 10 月 3 日に地裁の判決を維持する判決を下したが、AAM の申立てにより再審理して、

2020 年 7 月 31 日に、地裁の判決のうち、独立クレーム２２およびその従属項に関する部分を維持し、独立

クレーム１およびその従属項に関する部分を破棄して地裁に差し戻す、判決を下した。 

 

（２）対象クレーム 

 対象クレーム１～６，１２，１３，１９～２４，２６，２７，３１，３４～３６のうち、独立クレーム１，２２が代表として

扱われた。独立クレーム１，２２の仮訳を以下に示す（構成要素に対応する符号を追加）。 

 

１．    駆動系システムのシャフト組立体（２０）を製造する方法であって、 

 前記駆動系システムは第１駆動系要素と第２駆動系要素とをさらに含み、 

 前記シャフト組立体（２０）は前記第１駆動系要素と前記第２駆動系要素との間のトルクを伝達するように適

合されており、 

                                                   
1 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.OPINION.7-31-
2020_1628791.pdf 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.OPINION.7-31-2020_1628791.pdf
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.OPINION.7-31-2020_1628791.pdf
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 前記方法は、 

 中空のシャフト部材（２００）を用意し、 

 前記シャフト部材（２００）を介して伝達される少なくとも２タイプの振動を減衰するように、少なくとも１つのラ

イナ（２０４）を調整し、 

 前記少なくとも１つのライナ（２０４）が、前記シャフト部材のシェルモード振動を約２％以上減衰させると共に、

前記シャフト部材（２００）の曲げモード振動を減衰させるように前記少なくとも１つのライナ（２０４）を、前記シ

ャフト部（２００）材内に位置決めし、ここで前記少なくとも１つのライナ（２０４）は前記駆動系システムに装着さ

れたときに前記シャフト組立体（２０）の曲げモードの固有振動数の約±２０％に調整されている、 

 ことを含む。 

 

２２．    駆動系システムのシャフト組立体（２０）を製造する方法であって、 

 前記駆動系システムは第１駆動系要素と第２駆動系要素とをさらに含み、 

 前記シャフト組立体（２０）は前記第１駆動系要素と前記第２駆動系要素との間のトルクを伝達するように適

合されており、 

 前記方法は、 

 中空のシャフト部材（２００）を用意し、 

 少なくとも１つのライナ（２０４）の重さおよび剛性を調整し、 

 前記少なくとも１つのライナ（２０４）を前記シャフト部材（２００）に挿入すること 

 を含み、 

 前記少なくとも１つのライナ（２０４）は、シェルモード振動を減衰させる、調整された抵抗型吸収器であり、 

 前記少なくとも１つのライナ（２０４）は、曲げモード振動を減衰させる、調整された反応型吸収器である。 

 
（３）前提となる技術事項 

 プロペラシャフトは管部材であって、下図に左から順に示すように、曲げモード振動、シェルモード振動、お

よび捻りモード振動の、３つの異なるタイプの振動がそれぞれ、異なる周波数において生じ得る。 

 曲げモード振動は、プロペラシャフトの振動に対して、反対方向に他部材を振動させることによって減衰さ

せることができる（反応減衰）。 

 シェルモード振動は、プロペラシャフトとプロペラシャフトに挿入されるライナとの間の２面間における摩擦ダ

ンピングにより減衰させることができる（抵抗減衰）。 

 AAM によれば、従来、３つの振動モードを個別に減衰させる、おもり、ダンパー、ライナは知られている。ま

た、ライナを、抵抗減衰として作用させることは従来から行われているが、反応減衰として作用させることは

なかった。 
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３．地裁の判断 

 最高裁によって確立された Mayo2/Alice3の 2 ステップテスト（以下、「Mayo/Alice」）に戻づいて、'911 特許

のクレームについての特許適格性を判断した。 

 以下に、特許適格性に関する USPTO のフローチャート（MPEP2106）4を示す。このうち、ステップ２A および

ステップ２B が、Mayo/Alice のステップ１，２に対応している。 

 
                                                   
2 Mayo Col-laborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012) 
3 Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank In-ternational, 573 U.S. 208 (2014) 
4 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html 

Step１：法的カテゴリ 

クレームは、プロセス、機械、製造物、ま

たは組成物の事項であるか？ 

 

 

 

Step２Ａ：司法例外 

クレームは、自然法則、自然現象（自然

の産物）、または抽象的概念であるか？ 

 

 

 

Step２Ｂ：発明的概念 

クレームは、司法例外を遥かに超える追

加の構成要素を記載しているか？ 

https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
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 地裁は、Mayo/Alice のステップ１において、クレームは「フックの法則の単なる適用に向けられている」と結

論付けた。異なる振動モードを減衰させるようにライナを調整するクレームの指示は、特定の振動モードおよ

び周波数を減衰させる所望の結果を達成するように、「ライナおよびプロップシャフトの作成方法の具体的な

手段を提供することなく」、単にフックの法則を適用するように指示することに等しい、と判断した。したがって、

Mayo/Alice のステップ１は「Yes」となる。 

 

 地裁は、Mayo/Alice のステップ２において、クレームされた他のステップは、周知の、慣例の、従来の活動

から構成されていると判断し、それらのステップは、全体として検討したときに、個別に取り上げられるそれぞ

れの部分の合計を遥かに超えるものを追加するものはないと判断した。したがって、Mayo/Aliceのステップ２

は「No」となる。 

※地裁は、独立クレーム１，２２をそれぞれ別個に検討していない。 

 

４．争点 

 '911 特許のクレームが特許法 101 条に基づいて特許適格性がないという地裁の判決は誤っているか否か。 

 

５．ＣＡＦＣの判断 

５－１．独立クレーム２２について 

（１）Mayo/Alice のステップ１ 

①クレームされた方法が自然法則に向けられているか否かは、明細書ではなくクレームの記載に基づいて

判断しなければならない。5 

 

 クレーム２２は、特定のタイプの振動を減衰させるという目標を達成するように、ライナの重さおよび剛性を

調整することを特定している。すなわち、クレーム２２は、重さおよび剛性に対する関連する周波数の自然法

則（フックの法則）を要求している。クレーム２２は、その文面上において、「特定の（調整された）ライナ」また

はクレームされた結果を達成するようにライナを調整する「改良した方法」を特定していない。 

 

 AAM は、２つの異なる振動モードを減衰させるようにライナを調整することは、フックの法則の単純な適用

より複雑であると主張している。AAM は、ライナを調整するプロセスは、有限要素解析（以下、「FEA」）および

実験モード解析（つまり試行錯誤）を含む、広範囲にわたるコンピュータモデリングを含み得ると強調する。し

かしながら、クレーム２２には、如何なる新規なコンピュータモデリングの詳細も、実験モード分析の詳細も、

構成要素として含まれていない。これらのクレームされていない特徴は、クレーム２２を不適格な主題の領域

から取り除くのに機能し得ない。欠如しているものは、クレームされた結果を達成するための、いかなる物理

的な構造またはステップである。クレームされた進歩の中心は、ここでは、作用するように起こるどんな構造

またはステップによっても、結果を達成する概念に過ぎない。 

 

②クレーム２２は、目標が如何なる手段によっても達成される場合に、特許の及ぶ範囲を与える。AAMは、ラ

イナを調整しようしておらず、調整していることを知らなかったとしても、結果を達成する方法であれば何でも、

'911 特許を侵害し得ると述べている。問題は、ライナを調整するためのクレーム２２の指示が、結果を単にク

                                                   
5 ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc., 920 F.3d 759, 770 (Fed. Cir. 2019) 
  Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp., 839 F.3d 1138, 1149 (Fed. Cir. 2016) 
  Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 788 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2015) 
  Accenture Glob. Servs., GmbH v. Guidewire Software, Inc., 728 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2013) 
  Ari-osa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc., 809 F.3d 1282, 1286 (Fed. Cir. 2015) 
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レームすることに本質的に等しい。 

 

③最高裁は、解決手段なく目標を記載するクレームは特許不適格であると、長年判断してきた。6 

 クレーム２２は、どのようにして目標周波数が決定され、またはどのように、情報を使用して、ライナが２つ

の異なる振動モードを同時に減衰させるのか、または、どのようにこのライナは曲げモード振動を低減するよ

うに調整されるのかを特定していない。クレーム２２は、クレームされた結果を達成するようにライナを調整す

ることを、そうする具体的な方法に対する限定なく、単に指示している。 

 

Mayo/Alice のステップ１に関するこの判断は、ここでは、クレームが文面上で、クレームされた結果を達成す

るために、自然法則以外のなにものでもないものを明確に訴える場合にのみ拡張する (This holding as to 

step 1 of Alice extends only where, as here, a claim on its face clearly invokes a natural law, and nothing 

more, to achieve a claimed result)。したがって、Mayo/Alice のステップ１は「Yes」となる。 

 

（２）Mayo/Alice のステップ２ 

 クレーム２２に、特許適格性のある事項に変換する「発明的概念」として資格を得るものはなにもない。

AAM は、クレーム２２に記載の、ライナを２つの異なる振動モードを同時に低減するように（曲げモードを低減

するように）使用するということは、従来になく、発明的概念であると主張している。 

 クレーム２２は、他の発明的概念を開示していない。本当の特許的な作業は、２つの異なる振動モードを同

時に低減するようにライナを設計する方法を見出すことにあるが、そのような発明的な作業はクレーム２２に

記載されていない。クレーム２２の残りのステップは、従来のものである。したがて、Mayo/Alice のステップ２

は「No」となる。 

 

（３）結論 

 クレーム２２は特許適格性がない。クレーム３６は、クレーム２２と実質的に区別がつかず、控訴審または地

裁において、個別に主張されていない。クレーム３６は、それ故、同様に特許適格性がない。 

 

５－２．クレーム２２に従属するクレームについて 

 独立クレーム２２を１０１条により特許適格性がないと判断したので、クレーム２２に従属するクレームの特

許適格性を個別に判断する必要がない。 

 

 地裁は、独立クレーム２２を、このクレームに従属する全てのクレームの全体として代表と判断した。AAM

は、従属クレームが適格性分析の結果を変更すると、地裁に主張しなかった。また、AAM は、控訴審のオー

プニングブリーフにおいてもそのような主張をしなかった。口頭弁論において、AAM は、クレーム２２は他のク

レームの代表であることに同意せず、そのような判断に一度も同意していないことを述べたが、それは、その

ような主張を提出したオープニングブリーフのどの部分も特定することはできず、他のクレームが異なる結果

となるべきであることを示唆していないことを認めたので、そのよう主張は放棄されると判断した。 

 

                                                   
6 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U.S. 66 (2012) 
  Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 590–95 (1978) 
  Mackay Ra-dio & Telegraph Co. v. Radio Corp. of Am., 306 U.S. 86, 94–101 (1939) 
  O’Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62, 112–17 (1853) 
  Le Roy v. Tatham, 55 U.S. (14 How.) 156 (1852) 
  Corning v. Burden, 56 U.S. 252, 268 (1853) 
  Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 n.7 (1981) 
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５－３．独立クレーム１およびその従属クレームについて 

 独立クレーム１は独立クレーム２２とは異なっている。両クレームが「調整すること」を要求していることは真

実であるが、独立クレーム１はより一般的である。独立クレーム１は、「前記シャフト部材を介して伝達される

少なくとも２タイプの振動を減衰するように、少なくとも１つのライナを調整すること」を要求している。地裁は、

この用語を、「少なくとも１つのライナの特性を管理して、ライナを、シャフト部材を介して伝達される少なくとも

２タイプの振動を低減させるように関連する周波数に一致するように構成すること」を意味するように解釈し

た。明細書は、クレーム１において「調整」され得る「特性」は、重さおよび重量以外の変数を含むことを、示し

または示唆している。さらに、クレーム１は、クレーム２２とは異なり、「少なくとも１つのライナを位置決めする」

追加の構成要素を有している。 

 

 クレーム１は特性を管理しライナを位置決めすることを要求しており、フックの法則を単に指示していると、

結論付けることはできない。 

 

 控訴審において、Neapco は、地裁判決を守るのに不適格性に関する自然法則および抽象的概念のカテゴ

リの両方に依拠していた。しかし、抽象的概念の根拠は、地裁において十分に提示されておらず十分に法廷

で争われていない。我々は、クレーム１およびその従属クレームに関する判決を破棄し、この代替的な適格

性の理論に第１審で対処するように事件を地裁に差し戻す。 

 

５－４．反対意見 

（１）新テスト「Nothing More test」の導入 

＜反対意見＞ 

 クレーム２２は、自然法則を記載していない。フックの法則は、クレーム、明細書、審査経過のいずれにも、

名前または数式によって言及されていない。にもかかわらず、多数意見は、新たなテスト「the Nothing More 

test」によって、この欠陥を解消している。 

＜多数意見＞ 

 クレーム２２は、重さおよび剛性に基づいて周波数減衰（の調整）を異ならせることを明確に要求している。

争いが無いように、フックの法則がすることは、周波数を重さおよび剛性に関係させるように正確であること

である。実質上、したがって、クレーム２２はフックの法則を記載している。Alice のステップ１に関する判断は、

クレームされた結果を達成するために、クレームが自然法則以外の何ものでもないもの（natural law, and 

nothing more）を文面上に明確に訴える場合にのみ、拡張する。 

 

（２）増強された実施可能要件（ENABLEMENT ON STEROIDS) 

＜反対意見＞ 

 特許法 101 条の門番機能を拡張するべきではない。 

 クレームが実施可能でない、または当業者が調整されたライナの設計方法およびプロペラシャフトへの挿

入方法を知らないと、両当事者ともに主張していないにもかかわらず、多数意見は、ライナの調整方法が開

示されていないのでクレームは不適格であると結論付けている。 

＜多数意見＞ 

 第１に、特許適格性はクレーム自身が機能的な結果を説明することを超えなければならず、製品クレーム

の場合にある程度の具体性のレベルで特定された構造、または方法クレームの場合に具体的な動作、に向

けたクレーム範囲を限定することによって、「どのようにして」その機能的結果が、達成されるか特定しなけれ

ばならない。 

 第２に、実施可能要件はクレームではなく明細書に適用される。いったん、要求された具体的な物理的構

造または動作がクレームに記載されると、当業者が、クレームされた構造を作って使用し、またはクレームさ
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れた方法を実行することができるように、明細書は十分な情報を述べなければならない。これは実施可能性

の要件であり、特許適格性の要件とは区別される。 

 １０１条は、クレームが自然法則に向けられているかどうかに関し、明細書が具体的にクレームされた構造

及びステップを作成して使用する方法を十分に説明したかどうかではない。 

 

５－５．再審理前の当初判決からの修正点 

 当初判決では、クレーム１，２２を区別することなく、今回のクレーム２２に対する判決と略同様に、特許適

格性がないと判決していた。また、当初判決では、クレームから読み取れる自然法則として、フックの法則に

加えて、シェルモード振動を抵抗減衰により低減する摩擦ダンピングも指摘していた。 

 再審理後の修正された判決では、自然法則として、摩擦ダンピングが指摘されず、フックの法則のみから

なる単一の自然法則が指摘されている。 

 

５－６．AAMによるen bancでの再審理の申立てについて 

 申立に対して、却下賛成６名／却下反対６名であり意見が完全に二分された。過半数に至らなかったため、

en banc での再審理の申立ては却下された。7 

 

６． 実務上の指針 

・クレームに、所望の結果（機能的特定等）のみを記載するのではなく、所望の結果を達成するための自然

法則の適用に係る発明的概念を記載することが好ましい。 

 

・発明的概念を、下位クレームにおいて段階的に具体的に特定することが好ましい。これによって、上位クレ

ームに特許適格性がないと判断された場合であっても、下位クレームにおける特許適格性を確保する。 

 

・訴訟において、特許適格性を検討するための代表クレームを慎重に検討することが好ましい。従属クレー

ムでの特許適格性に関する検討の余地を残すために、独立クレームが代表であることを容易に認めない。 

 

以上 

                                                   
7 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.ORDER.7-31-
2020_1628780.pdf 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.ORDER.7-31-2020_1628780.pdf
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1763.ORDER.7-31-2020_1628780.pdf

