
１ 

 

米国関連資料 

訴訟戦略の観点から"configured to…"形式で 

クレームを記載することが好ましい場合とは？ 
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１. はじめに 

MPEP 2114には、「プロダクトの特徴は構成的にあるいは機能的に記載し得るが、プロダクト

に係るクレームは、先行技術と構成上の差異（機能上の差異ではない）が明確になるように記載

されなければならない。たとえば、装置クレームの場合は、何が装置であるのかをカバーするの

であって、何を装置がするのかをカバーするのではない。」旨、記載されています。 

 

しかしながら、どうしても機能を含めた表現でプロダクトのクレームを規定せざるを得ない場

合もあります。このような場合、"configured to…"形式でクレームを記載することによって、構成

要件を機能的に特徴付けることができます。たとえば、"means for calculating …"の代わりに"a 

calculator configured to calculate …"と記載されます。但し、"configured to…"は、"means plus 

function"形式の場合と同様、カバーする範囲が制限されるように解釈されることが判例において

示されています。 

 

このような記載法を使用した場合、一般に、クレーム発明に特許性を付与するものであるか否

かが確認され、否であれば、”configured to…”の文言は、当該クレームの範囲を制限するもので

はないと認定されます。 

 

上記事情にはありますが、"configured to…"形式で記載されたクレームを用いることが好まし

い場合もあります。以下に、その例について説明します。 
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