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要　約
　米国特許に係るプロセスにより製造された製品を権限なく米国に輸入等する行為を特許権侵害とする規定で
ある米国特許法 271 条⒢の適用に際して，米国内で米国特許に係るプロセスを実施等する行為を 271 条⒜
に基づいて特許権侵害とする場合と同様に，クレームに記載されたすべてのステップが単一の者（single 
entity）により実施されるか，または単一の者の責に帰する形で実施されること（attributable to a single 
entity）が必要であるか，という論点（271 条⒢における “single entity requirement” の適否）があっ
た。2019 年 12 月に連邦巡回控訴裁判所は，271 条⒢の適用においては，プロセスクレームに記載された
すべてのステップが単一の者により実施されること，または単一の者の責に帰する形で実施されることは必要
とされないとして，“single entity requirement” を否定した。本稿では，当該判決を紹介し，日本企業へ
の影響や当該判決の問題点を検討する。さらに，当該判決と直接関係するものではないが，271 条⒢の適用
に際して問題となる点についても概説する。
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1.はじめに
　米国特許法 271 条⒢は，米国特許に係るプロセスに
より製造された製品を権限なく米国に輸入等する行為
を特許権侵害とする規定であり，以下のとおり規定す
る：“Whoever without authority imports into the 
United States or offers to sell, sells, or uses within 
the United States a product which is made by a 
process patented in the United States shall be liable 
as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, 
or use of the product occurs during the term of such 
process patent. In an action for infringement of a 
process patent, no remedy may be granted for 
infringement on account of the noncommercial use 
or retail sale of a product unless there is no 
adequate remedy under this title for infringement 
on account of the importation or other use, offer to 
sell, or sale of that product. A product which is 
made by a patented process will, for purposes of this 
title, not be considered to be so made after －⑴ it is 
materially changed by subsequent processes；or ⑵ it 
becomes a trivial and nonessential component of 
another product.”（下線部筆者追加）。1988 年にこの
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規定が追加されるまでは，米国外で米国特許に係るプ
ロセスにより製造された製品を米国へ輸入等しても当
該米国特許権の侵害とはならず，諸外国法と比べて米
国特許法では特許権者が不利であったという問題に対
応して追加された規定である。
　この 271 条⒢の適用に際して，米国内で米国特許に
係るプロセスを実施等する行為を 271 条⒜に基づいて
特許権侵害とする場合と同様に（1），クレームに記載さ
れたすべてのステップが単一の者（single entity）に
より実施されるか，または単一の者の責に帰する形で
実施されること（attributable to a single entity）が
必要であるか，という論点（いわゆる “single entity 
requirement” の適否）があった。連邦巡回控訴裁判
所（以下「CAFC」とする）は Syngenta 事件におい
てこの問題を初めて検討し，2019 年 12 月に出された
判決（2）（以下「本判決」とする）で，プロセスクレー
ムに記載されたすべてのステップが単一の者により実
施されること，または単一の者の責に帰する形で実施
されることは，必要とされない旨を判示した。つま
り，CAFC はこの判決で 271 条⒢の適用における
“single entity requirement” を 否 定 し た の で あ る。
Syngenta 事件では，特許権侵害及び著作権侵害の有
無が争点となったが，本稿では，その中の特許権侵
害，特に，271 条⒢に基づく特許権侵害に関する事実
関係・争点について採り上げて紹介し，本判決による
日本企業への影響を検討するとともに，本判決の問題
点を検討する。さらに，本判決と直接関係するもので
はないが，271 条⒢の適用に際して問題となる点につ
いても概説する。
　なお，本稿においては，特に断りがなければ，条文
の番号は米国特許法（35 U.S.C.）の条文の番号を意味
するものとする。

2.Syngenta 事件のCAFC判決
　2.1　Syngenta 事件の概要・経緯
　原告 Syngenta Crop Protection（以下「Syngenta」
とする）は，農作物用の殺菌剤の化合物及びその製造
方法に関する米国特許第 5,602,076 号，米国特許第 5，
633,256 号（以上 2 件が化合物特許），米国特許第 5，
847,138 号，米国特許第 8,124,761 号（以上 2 件がプロ
セス特許）の特許権者であった。ここで，2 件のプロ
セス特許のうち，本稿で採り上げる “single-entity 
requirement” が問題となったのは，‘138 特許である。

‘138 特許のクレームは，4 つのステップを含むもので
あるが，実質的には「⑴エーテル化ステップ」と「⑵
濃縮ステップ」の 2 つのステップからなるものであ
り，前者のエーテル化ステップにより中間化合物を生
成し，後者の濃縮ステップによりアゾキシストロビン
を製造することが限定されていた。
　被告は Willowood LLC, Willowood USA, Willowood 
Ltd（香港企業であり，以下「Willowood China」と
する（3））（以下，まとめて「Willowood」とする）で
あった（4）。Willowood China は，中国でアゾキシスト
ロビン（殺菌剤の原材料）を製造してもらう契約を
Tai He Chemicals Corp．（以下「Tai He 社」とする）
と締結し，それにより調達したアゾキシストロビン
を，自身の関連会社であり，オレゴン州を本拠とする
Willowood USA へ販売した。Willowood USA は，そ
のアゾキシストロビンを米国へ輸入し（5），Willowood 
LLC と共に，第三者にアゾキシストロビンを殺菌剤
製品として作り上げてもらう契約を締結し，米国にお
ける当該殺菌剤製品の営業活動・販売を行った。そし
て，Syngenta が保有する上記 4 件の特許権の存続期
間が満了する前に，Willowood USA は 5kg のアゾキ
シストロビンを米国へ輸入し，殺菌剤製品を製造し，
テストした上で，当該製品を Syngenta の殺菌剤製品
に対するジェネリック製品として米国環境保護庁

（United States Environmental Protection Agency：
EPA）へ登録申請した。これに対して Syngenta は，
ノースカロライナ州中部地区連邦地裁において
Willowood による特許権侵害及び著作権侵害について
提訴した。
　本稿で採り上げる 271 条⒢に規定する特許権侵害行
為に関して，Syngenta は，Willowood USA がアゾキ
シストロビンを米国へ輸入した行為が，‘138 特許につ
いての 271 条⒢に規定される侵害行為にあたると主張
した。そして，連邦地裁での訴訟手続において，
Syngenta は特許権侵害の略式判決の申立をした。し
かし連邦地裁は，271 条⒢の侵害が成立するには，ク
レームに記載されたすべてのステップが単一の者

（single entity）により実施されるか，または単一の
者の責に帰する形で実施されること（attributable to 
a single entity）が必要である（つまり，“single-entity 
requirement” が適用される）と判示した上で，本事
件では，クレームのすべてのステップが中国で実施さ
れていることについて争いはなかったものの，すべて
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のステップが Tai He 社により実施されているか，ま
たは，Willowood が Tai He 社及び別の者にクレーム
の各ステップを実施するように指示していたか（つま
り，Willowood の責に帰する形で実施されたか）につ
いて，重要な事実についての真の争い（a genuine 
dispute of material fact）があるとして，当該略式判
決の申立を却下した。その後，口頭審理へと進み，
Syngenta は，Willowood が Tai He 社による製造プロ
セスを指示・管理しており，かつ，Tai He 社がクレー
ムのすべてのステップを実施している（つまり，
“single-entity requirement” を満たしている）と主張
したのに対し，Willowood は，Tai He 社は「⑴エー
テル化ステップ」を実施していないと主張した。この
点 に つ い て 陪 審 員 は，Willowood が “single-entity 
requirement” を満たしていることを立証できていな
いと判断し，その結果，271 条⒢に規定する特許権侵
害は認められなかった。これに対して原告は連邦巡回
控訴裁判所（以下「CAFC」とする）へ控訴した。

　2.2　CAFC判決（以下「本判決」とする）
　CAFC は，271 条⒢に規定する特許権侵害が成立す
るには，クレームに記載されたすべてのステップが単
一の者により実施されるか，または単一の者の責に帰
する形で実施されることが必要か否かという論点

（“single-entity requirement” の適否）について，初
めて審理する論点であると説明した。そのうえで
CAFC は，連邦地裁の判断を否定し，271 条⒢に規定
す る 特 許 権 侵 害 が 成 立 す る た め に “single-entity 
requirement” は必要とされないと判示した。その理
由として概略以下のとおり説明した。
1） 271 条⒢の文言は，侵害責任を生じさせる行為を，

米国で特許されたプロセスにより製造された「製
品」の，米国への輸入，米国での販売の申出，販
売，または使用，とすることを明らかにしている。
同項には当該特許プロセスの実施から責任が生じ
ることを示唆する文言は含まれておらず，むしろ，
法の焦点は当該特許プロセスから得られた「製品」
に関する行為にのみある。このように，特許プロ
セスを外国で実施することは 271 条⒢における侵
害責任を生じさせるものでないことは条文全体で
明らかであり，当該特許プロセスが単一の者に
よって実施されたか否かは無関係である。

2） “single-entity requirement” は 271 条⒜の文言か

ら導き出されたものである。つまり，271 条⒜に
規定される特許権侵害となる行為は，特許発明全
体を製造，使用，販売等することであると解され
ており（6），この先例の下，プロセス特許の 271 条
⒜に基づく侵害は，単一の者がクレームされたす
べてのステップを実施することで生じるとされた
のである。これに対して 271 条⒢における侵害責
任は，クレームされたプロセスの実施ではなく，
製品の輸入等の行為に基づくものである。従って，
271 条⒜に基づく侵害責任に必要とされる “single-
entity requirement” は，271 条⒢で侵害行為とさ
れないプロセスの実施行為には適用されない。こ
のように，271 条全体の前後関係も，上記結論を
サポートするものとなる。

3） Limelight 事件最高裁判決（7）は，プロセス特許の誘
引侵害（271 条⒝：間接侵害の一形態）の前提と
して 271 条⒜の直接侵害行為の存否が問題となっ
たところ，そのような場合でも “single-entity re-
quirement” が課せられることを判示したもので
あるが，271 条⒢の侵害責任は特許プロセスを実
行 す る こ と か ら 生 じ る も の で は な い か ら，
Limelight 最判の法理は本事件に適用されるもの
でない。

4） 271 条⒡は，特許発明の構成部品の全部または要
部の輸出，または，専用部品の輸出を侵害行為と
して規定するものであるが，「もしその組み合わせ
が米国内で行われたなら特許を侵害することになる
であろう態様で（in a manner that would infringe 
the patent if such combination occurred within 
the United States））」米国外において当該構成部
品等を組み合せるように積極的に誘引するように
輸出する行為を特許権侵害に該当する行為として
規定したものである。このように，同項では「も
しその組み合わせが米国内で行われたなら特許を
侵害することになるであろう態様で」と限定して
規定していることから，もし議会が 271 条⒢に規
定される特許権侵害についても，プロセスの実施が
米国内で行われたなら特許権侵害となるであろう態
様に限定する（つまり，“single-entity requirement”
を課す）ことを意図していたのであれば，そのよう
に規定することができたはずなのに，議会はそうし
なかった。

5） 271 条⒢に基づく侵害に関連する 287 条⒝⑴C の
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文言が，特許プロセスが実施された後に侵害行為
が生じることを明らかにしており（プロセスが実
施されることと侵害行為が生じることとを分けて
記載している），特許プロセスを実施することが
271 条⒢の侵害責任を生じさせるきっかけになる
わけではないから，プロセスが複数の者によって
実施されたのかどうかは無関係である。さらに，
同条⒝⑶B（iii），⒝⑷A（iii），⒝⑸C⒤の規定が，
被告が製品の製造者を知らない場合の侵害責任を
制限していることから，議会が 271 条⒢の侵害責
任は単一の者が特許プロセスを実施していること
を条件として課していると考えるのは理にかなっ
ていない。

6） 立法過程においても，271 条⒢は特許プロセスを
実施することで製造される「製品」の保護を拡張
するための立法であることや，271 条⒢は外国で
のプロセスの使用を妨げるものではないこと，が
明らかにされている。単に外国で特許プロセスを
実施するだけでは 271 条⒢の範囲に入らないこと
から，複数の者がプロセスの実施に関与している
かもしれないということは，271 条⒢の侵害分析
に無関係である。

7） “single-entity requirement” を課すと，議会の意
図に反して特許権者に過度な立証負担（外国にお
ける実施行為の立証）を負わせることになる。そ
のため，議会は 295 条により，被疑侵害者が被疑
侵害製品の製造に特許プロセスが使用されていな
いことを立証するよう立証責任の転換を図った。
議会が，製品がどのように製造されたのか判断す
ることの困難さを認識する一方で，製品を誰が製
造したのか判断することは容易であるとして
“single-entity requirement” を課したであろうと
考えることはできない。

　次に CAFC は，上記判断に基づいて，Willowood 
USA がアゾキシストロビンを米国へ輸入したことは
‘138 特許に対する 271 条⒢に規定される侵害行為にあ
たるとして，地裁判決を覆した。なお，Willowood 
China については，米国への輸入行為をしていないた
め非侵害の地裁判決を支持する一方で，Willowood 
LLC についてはどのような役割を果たしたのか更に
審理するよう地裁へ差し戻した。

　2.3　連邦最高裁への裁量上告
　Willowood は 2020 年 3 月 17 日に連邦最高裁へ裁量
上告を申し立てたが，2020 年 10 月 5 日に却下された（8）。

3.考察
　3.1　複数国に跨っての特許プロセスの実施
　本判決は，プロセスクレームに記載されたステップ
が複数人によって分割して実施された場合でも 271 条
⒢に規定される特許権侵害となり得ることを判示し
た。ところで，本事件では，中国のサプライヤーが単
独でプロセスクレームのすべてのステップを実施した
のか，複数の製造業者が関与したのかについて争いは
あったものの，被疑侵害製品が中国で製造されたもの
である点について争いはなく，すなわち，プロセスク
レームのすべてのステップが中国で実施されている点
について争いはなかった。そのため，各ステップを実
施する主体が複数国に跨っている場合（例えば，中国
と日本）でも 271 条⒢に規定される特許権侵害となり
得るか否かは必ずしも明確となっていない。しかし，
本判決は 271 条⒢に規定される特許権侵害はクレーム
された「プロセス」の実施ではなく「製品」の輸入等
の行為であることを主な理由として判断していること
から，その論理に従うと，実施場所も問題とされない
と考えられる。従って，本判決から推察すると，各ス
テップを実施する主体が複数国に跨っている場合（例
えば，中国と日本）でも 271 条⒢に規定される特許権
侵害となり得ると考えられる。

　3.2　米国内における特許プロセスの実施
　271 条⒢は，米国外で特許プロセスにより製造され
た製品を米国へ輸入する行為を当該プロセス特許の侵
害とする旨の規定であると一般的に理解・説明されて
いるが，条文上，特許プロセスの実施場所について限
定されていない。そのため，地裁レベルでは異なる判
断が示されたことがあるものの（9），米国内で特許プロ
セスを実施して得られた製品にも同条項を適用する余地
があるし，一般的にはそのように理解されているといえ
る（10）。この理解を前提とすると，米国内における特許
プロセスの実施行為は 271 条⒜に規定される侵害行為
となり得る一方で，それにより製造された製品の販売
や使用行為等は 271 条⒢に規定される侵害行為となり
得る。しかし，271 条⒜の規定により方法特許の侵害
が成立するには，クレームに記載されたすべてのス
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テップが単一の者により実施されるか，または単一の
者の責に帰する形で実施されることが必要であるため

（single entity requirement）（11），プロセスクレームに
係る各ステップを独立した複数の者が分割して実施し
た場合には，原則として 271 条⒜に規定された侵害行
為は成立しない一方で，本判決を踏まえると，それに
より製造された製品を米国内で販売等する行為は 271
条⒢に規定された侵害行為に該当することになる。こ
のように，特許プロセスを米国内で実施して製造した
製品を販売する場合，271 条⒜に基づく特許権侵害は
成立しない一方で，271 条⒢に基づく特許権侵害は成
立するといったことが生じ得る。
　また，本稿 3.1 に記載した状況をさらに変形させ，
プロセスクレームに記載されたステップのうち，最初
のいくつかのステップを米国外で実施し，残りのス
テップを米国内で実施した場合についても，それによ
り製造された製品を米国内で販売等する行為は 271 条
⒢に規定された侵害行為に該当し得ることになる。

　3.3�　プロセスクレームと Product�by�Process
クレームとの比較

　物の発明であっても，それを製造するプロセスに
よってその物を表現するクレームの書き方として，プ
ロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下「PBP ク
レーム」とする）がある。PBP クレームの権利範囲
は，クレームに記載されたプロセスによって製造され
た物に限定される（12）。但し，PBP クレームはあくま
で物の発明をクレームしたものであるから，プロセス
の実施者や実施場所について特に厳格に限定されるも
のではない。ここで，本判決によると，プロセスク
レームに対する 271 条⒢の適用に際しても，プロセス
の実施者について（及び，本稿 3.2 で検討したように，
おそらく実施場所についても）特に厳格な制限を受け
ないといえる点では同じといえる。
　そこで，その他の点について，当該プロセスにより
製造された製品に対する保護という観点で，プロセス
クレームと PBP クレームとで相違点はないか比較し
てみる。
　まず，プロセスクレームについては 271 条⒢に規定
された例外が存在する分，その保護が狭いといえる。
即ち，271 条⒢は，特許プロセスを実施して製造され
た製品が，⑴その後の工程によって著しく変更された
場合（materially changed by subsequent processes），

または，⑵他の製品の，些細であり重要でない構成部
品になっている場合（become a trivial and nonessential 
component of another product）には，271 条⒢に基づ
く特許権侵害は成立しない旨を規定している（本稿
5.4 参照）。この点 PBP クレームであれば，271 条⒢
の例外規定⑴に該当するような場合（その後の工程に
よって著しく変更された場合）には，被疑侵害製品は
クレームに係る物を含まないとして非侵害と判断され
るケースはあるだろうと思われるものの，271 条⒢の
例外規定⑵に該当するような場合であっても，侵害と
判断されるケースはあるだろうと思われる点で，PBP
クレームの方がその保護範囲は広いといえよう。
　また，特許法 287 条⒜に規定される特許表示義務に
関して，一般的にプロセスクレームについては，特許
権者が当該特許プロセスにより製造した製品を特許表
示せずに販売等をしている場合であっても損害賠償請
求の対象となる期間が制限されないと理解されている
が（13），271 条⒢の侵害に対する救済には 287 条⒝⑴，
⑵及び⑸による制限が適用されるため，被疑侵害者

（特許プロセスを実施して製造された製品を輸入・販
売する者）とは関係ない第三者が特許プロセスを実施
している場合には，原則として，特許権者が被疑侵害
者に対して侵害通知をすることが必要となる（本稿
5.5 参照）。これに対して PBP クレームであれば，特
許表示義務違反があれば損害賠償請求の対象となる期
間が制限され得るものの，特許権者が当該プロセスに
より製造した製品に特許表示をすることで擬制通知

（constructive notice）が成り立つ。従って，この点
についても PBP クレームの方がプロセスクレームよ
りも有利といえる。
　一方で，PBP クレームは，その有効性について判
断される際には，クレームに記載されたプロセスに限
定されず，例えば先行技術に同一の物が開示されてい
れば，無効とされる（14）。従って，有効性の担保とい
う観点からは，プロセスクレームの方が PBP クレー
ムよりも有利といえる。
　このように考えると，PBP クレームはプロセスク
レームとして記載するよりも，権利行使の面ではやや
有利といえるが，特許の有効性という面では不利とい
え，プロセスクレームと PBP クレームとは一長一短
という関係にあると考えられる。
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　3.4　本判決について
　上述のとおり本判決は，271 条⒢に規定される特許
権侵害行為は「クレームされたプロセス」の実施では
なく「製品」の輸入等の行為であることを主な理由と
して，271 条⒢に規定される特許権侵害の成立にあっ
ては，“single-entity requirement” は適用されないこ
とを判示した。しかし，2001 年の Mycogen 事件（15）

において CAFC は，271 条⒢に規定される特許権侵
害は，特許が発行され有効に存続している間に当該特
許プロセスが実施されたことが必要であると判示する
にあたって，その理由の 1 つとして，271 条⒢は，特
許権者の競合者が特許プロセスを米国内で実施する代
わりに米国外で実施して，その製造物を米国へ輸入す
るだけで米国のプロセス特許を回避できてしまうこと
を防ぐことを主目的とするものであることを議会レ
ポートが明らかにしている，と説明し，さらに，271
条⒢は特許権者に，米国内の者による特許権侵害に対
してこれまで享受してきた保護と同じ保護を，外国で
の侵害者に対しても享受できるようにすることを意図
している，と説明した（16）。その上で，米国内の者は
特許が発行される前にそのプロセスを実施して得られ
た物を，特許発行後に販売しても特許権侵害にならな
いのだから，これと同様の扱いをすれば，271 条⒢は，
特許発行前にプロセスを実施する行為には及ばない

（特許発行前に製造された製品には及ばない），と説明
した。この Mycogen 判決の考え方は，271 条⒢に基
づく侵害行為を，プロセスの実施が米国内で行われた
なら特許権侵害となるであろう形態に限定する，つま
り “single-entity requirement” を課すことを示唆し
ているようにも理解できる。また，本稿 3.2 で記載し
たとおり 271 条⒢が米国内で特許プロセスを実施して
製造された製品にも適用されるのであれば，米国内で
特許プロセスを実施する行為を対象とする 271 条⒜と
同様に “single-entity requirement” を課すべきと考
えることができる。さらに，そもそも 271 条⒢の保護
対象はプロセス発明であるのだから，当該プロセスを
実施して製造された製品を米国へ輸入する行為等を侵
害行為と規定しているとはいえ，当該プロセス特許が
侵害されたのと同等の法益の侵害が必要と考えるべき
と考えることもできる。いずれにしても，本判決が
“single-entity requirement” を否定した点に関して，
今後も踏襲されていくのか，注意が必要であろう。

4.本判決の日本企業への影響
　本判決によると，米国特許に係るプロセスクレーム
がステップ A～D を限定しているとして，サプライ
ヤーが日本でステップ A 及び B を実施して製造した
材料や部品といった中間製品を購入して，自社（日本
企業）が日本で残りのステップ C 及び D を実施して
製造した完成品を米国へ輸入した場合，自社は 271 条
⒢の侵害責任を問われることになる。同様に，自社

（日本企業）が日本でステップ A 及び B を実施して製
造した中間製品を日本の顧客に販売し，その顧客が日
本でステップ C 及び D を実施して製造した完成品を
米国へ輸入した場合，その顧客は 271 条⒢の侵害責任
を問われることになる。
　また，本判決から直接導かれる帰結ではないが，本
稿 3.1 及び 3.2 で論じた考え方から推察すると，米国
特許に係るプロセスクレームがステップ A～D を限
定しているとして，自社（日本企業）が日本でステッ
プ A 及び B を実施して製造した中間製品を例えば中
国の顧客に販売し，その顧客が中国でステップ C 及
び D を実施して製造した完成品を米国へ輸入した場
合や，自社が当該中間製品を米国の顧客に販売し，そ
の顧客が米国内でステップ C 及び D を実施して製造
した完成品を米国で販売等した場合も，それらの顧客
は 271 条⒢の侵害責任を問われる可能性がある。同様
に，例えば中国のサプライヤーが中国でステップ A
及び B を実施して製造した材料や部品といった中間
製品を購入して，自社（日本企業）が日本で残りのス
テップ C 及び D を実施して製造した完成品を米国へ
輸入した場合，自社は 271 条⒢の侵害責任を問われる
可能性がある。
　なお，自社の顧客が 271 条⒢の侵害責任を問われる
場合，自社は 271 条⒢の侵害責任を負わなくても，
271 条⒝に規定される誘引侵害の責任や（本稿 5.2 参
照），顧客に対する特許補償責任を負う可能性がある
点には注意が必要である。
　以上は日本企業が特許権侵害の責任を問われる状況
を想定したものであるが，反対に特許権を行使する立
場から見れば，米国でプロセス特許を取得する価値は
大きいといえる。

5.271 条⒢の侵害に関連する留意事項
　5.1　295 条に基づく立証責任の転換
　本事件の訴訟特許のうち，もう 1 つのプロセス特許
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である ‘761 特許は実質的には「⑵濃縮ステップ」の
みであるところ，濃縮ステップが Tai He 社により実
施されていることには争いがなく，その代わり，ク
レームに含まれた数値限定（0.1-2mol％の DABCO を
使用すること）を満たすか否かが争点であった。この
点の立証につき，Syngenta は，連邦地裁において，
295 条に基づく立証責任の転換を求める申立てをし
た。295 条は，271 条⒢に基づく侵害主張について，
1）当該製品が特許プロセスにより製造されたもので
ある実質的な蓋然性（substantial likelihood）が存在
すること，及び，2）原告が，実際に使用されたプロ
セスを判断しようと合理的な努力をしたが，それがで
きなかったこと，の 2 つの要件を満たすことで，当該
製品は特許プロセスにより製造されたものと推定さ
れ，そうでないことを主張する側にその反証責任を課
すという規定である（17）。この申立について連邦地裁
は，上記 1）の要件については，クレームの数値の範
囲外の DABCO を使用してアゾキシストロビンを製
造することは商業的に合理的でない旨の原告の専門家
証人に依拠するとともに，反対に Willowood の証人

（Tai He 社の社長）の証言は信用性に欠けるとして，
この要件を満たすと判断し，上記 2）の要件について
は，Syngenta は合理的に努力したものの，Willowood
が協力しないことでプロセスを特定できなかったとし
て，この要件も満たすと判断した。その結果，連邦地
裁はこの申立を認め，‘761 特許については Willowood
に非侵害の立証責任が課され，その後の事実審理にお
いて Willowood はこの点について反証できなかった
として特許権侵害が認められた（18）。このように，本
件では，271 条⒢の侵害立証に際して，295 条に基づ
く立証責任の転換が認められた。特許プロセスの実施
が米国外で行われている場合，プロセスの実施主体が
訴訟の当事者であればディスカバリーにより証拠収集
は可能であろうが，本事件のようにプロセスの実施主
体が外国の第三者である場合には，そのプロセスの実
施を特許権者が立証することは困難な場合が多いと考
えられる。そのため，特許権者としては，295 条に基
づく立証責任の転換を利用することを検討すべきであ
ろう。

　5.2�　米国外での製造者と米国への輸入者とが異
なる場合の製造者の侵害責任

　米国外で米国特許プロセスを実施して製造された製

品を米国へ輸入する行為は，271 条⒢に規定される侵
害行為となる。ここで，米国外で米国特許プロセスを
実施した製造者と製造物を米国へ輸入した輸入者とが
異なる場合の製造者の侵害責任が問題となる。しか
し，過去の裁判例では，本件 CAFC 判決と同様に
271 条⒢に基づく侵害行為として輸入行為に焦点を当
てることで，当該製品の購入者が米国へ輸入するかも
しれないと予見できたというだけでは，製造者が 271
条⒢に基づく侵害責任を負うこととはならないとされ
ている（19）。それでは，そのような製造者の 271 条⒝
に規定される誘引侵害の責任はどのように考えられる
だろうか（なお，製造者と輸入者との関係でいえば，
実務上は製造者が輸入者に対して契約法上の特許補償
責任を負うことになるケースが多いと考えられるが，
本稿では特許法上の責任に焦点を当てることとする）。
判例法上，この点は明らかとなっていないが，271 条
⒢は，それまでにはなかった新しい侵害態様を作り出
したものであり（20），これにより 271 条⒝の誘引侵害
責任の前提となる直接侵害行為が新たに追加されたと
考えられ，結果として 271 条⒝の範囲も広がったと考
えることもできる。もしそのように考えるならば，米
国へ輸入される侵害品を製造しただけで誘引侵害の責
任を負うことにはならないものの，当該特許権を侵害
することを知っていながら，製造物を米国へ輸入する
ように輸入者を現に誘引した場合には，271 条⒝の誘
引侵害責任を負うことになり得る。反対に，271 条⒝
は 271 条⒢の立法前から存在する規定であることか
ら，271 条⒢の侵害行為を誘引することをカバーする
ことを意図した規定ではないと考えることも可能であ
ろうし，271 条⒢は 271 条⒝の成立の前提となる直接
侵害行為を規定するものではないと考えることも可能
であろう（21）。この点は今後の成り行きに留意する必
要がある。

　5.3�　271 条⒢の “a�product�which� is�made�by�
a�process�patented” の意義

　271 条 ⒢ で 侵 害 品 と な る 製 造 物 は， 条 文 上 “a 
product which is made by a process patented…” と規
定されている。CAFC は 2015 年の Momenta Pharms.
判決において，この “made” を，化合物を合成する
こと，部品を結合すること，原材料に新たな性質を付
与すること，等といった製品の実際の製造に限定され
るもので，製品の品質や性質をテストする方法には及
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ば な い と 解 し た（22）。 同 様 に，CAFC は 2013 年 の
Adams 判決において，製造されたマザーボードが認
証基準を満たしているかテストする方法は，単に認証
基準を満たしたという情報の生成に過ぎず，マザー
ボードの製造工程内で実行されるものであったとして
も，271 条⒢の対象となるマザーボードを製造する方
法とはいえないと判断した（23）。この解釈に基づけば，
品質や性質をテストする方法や設計方法といった，物
理的に新しい物を作り出すわけではない方法について
米国特許が存在していて，その方法が製品を製造・輸
入する過程で使用されていても，271 条⒢の侵害にあ
たらないことになる。しかし，Momenta Pharms. 判
決では，3 人の判事のうちの 1 人が，商業的に必要と
される品質を担保するためのテストを米国外で行うだ
けで特許権侵害から逃れるのは不合理であるとする反
対意見を出しており，今後の裁判所の判断に留意する
必要がある。
　また，CAFC は，2003 年の Bayer 判決において，
271 条⒢は，物理的な物（physical goods）にのみ適
用され，特許方法で生成された情報（例えば，ある物
が特定の品質を有しているという情報）には適用され
ない旨を判示した（24）。その後の地裁レベルの判決で
も，特許プロセスの実施（例えば被疑侵害者によるソ
フトウェアの実施）により生成されたものを，それは
情 報 に 過 ぎ ず 271 条 ⒢ の「 製 造 さ れ た 製 品（“a 
product which is made…”）」ではないとして，それ
が米国内に送信されてきたとしても，271 条⒢の侵害
は成立しないと判断したものがある（25）。この考え方
に基づくと，ネットワークシステムを使用して所定の
情報を生成する発明に係る米国特許を回避するために
は，ネットワークシステムの構成要素の大部分を米国
外に置くだけで済むことにもなり得る。つまり，たと
えネットワークシステムの使用に関するインストラク
ションが米国から出されていたとしても，その結果物
である情報が米国外で生成され，そこから米国内の
ユーザーに戻ってくるようなネットワークシステムに
おいては，情報が物理的な物でないという理由だけで
271 条⒢の侵害が成り立たなくなる可能性がある。さ
らに，Bayer 判決の中で CAFC は，271 条⒢におけ
る侵害を物理的な物（physical goods）に限定するこ
とで問題が生じるのであれば，それは議会が対処すべ
きものと述べている（26）。しかし，地裁レベルの判決
では，電子カタログや歯形の 3D 情報をサービスや情

報とは異なる「製造された製品」であると判断するな
ど（27），電子情報を一律に 271 条⒢の「製品」から除
外するわけではない考え方を示した判決もある。ネッ
トワーク発明の重要性は増しており，事案毎にどのよ
うな線引きがなされていくのか，今後の裁判所の判断
に留意する必要がある。
　なお，本稿 3.4 でも触れているが，CAFC は，271
条⒢の侵害が成立するためには，特許が発行され，有
効に存在している間に特許プロセスが実施されなけれ
ばならないと判示している（28）。従って，特許が成立
する前に製造して在庫として保有していた物を，特許
が成立した後に米国へ輸入・販売等しても，271 条⒢
の侵害とはならない（29）。

　5.4　271 条⒢の例外規定
　271 条⒢には，例外規定が設けられている。つまり，
米国特許プロセスを実施して製造された製品が，1）
そ の 後 の 行 程 で 本 質 的 に 変 更 さ れ た と き（it is 
materially changed by subsequent processes），また
は，2）他の製品のわずかで本質的でない部分になっ
たとき（it becomes a trivial and nonessential component 
of another product）には，そのような製品を米国へ輸
入等しても 271 条⒢の侵害は成立しないと規定されて
いる。製品が 1 つめの例外規定である「本質的に変更
された」ものに該当するか否かは，事案毎に判断さ
れ，特許プロセスにより製造された物（中間体）と，
それを使用して製造された完成品との，市場における
同一性（当該中間体を使った他の完成品が存在しない
こと等）ではなく，物としての実質的同一性（化合物
であれば，その構造及び性質等の同一性）が保たれて
いるか否かで判断される（30）。この判断に際しては，
例えば特許のクレームや明細書に特許プロセスにより
製造される製品の構造や機能が記載されている場合に
は，その構造や機能から大きく変更されていると 271
条⒢の例外規定における「本質的に変更された」に該
当すると考えられるが，大きく変更されたといえるか
どうかは程度問題であり（31），現実の場面における判
断は容易ではない。
　また，特許権侵害に対しては，裁判所における侵害
訴訟制度だけでなく，合衆国法典第 19 編第 1337 条

（19 U.S.C.§1337）に成文化されている 1930 年関税法
第 337 条 に 基 づ く 米 国 国 際 貿 易 委 員 会（U.S. 
International Trade Commission：以下「ITC」とす
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る）による調査（以下「ITC 調査」とする）が利用
されることもある。この ITC 調査を規定する 19 U.
S.C.§1337 には，特許法 271 条⒢の例外規定に相当す
る規定が設けられておらず，CAFC も特許法 271 条
⒢の例外規定に基づく抗弁は ITC 調査には適用され
ないと判示している（32）。その判決後，ITC 調査にも
特許法 271 条⒢の例外規定と同じものが適用されるよ
うに立法化が議論されたものの，現在に至るまで立法
されていない。
　但し，ITC 調査は，“articles that…（ii）are made, 
produced, processed, or mined under, or by means 
of, a process covered by the claims of a valid and 
enforceable United States patent”（33）の通関を禁止す
る命令を行う手続であるところ，Sucralose 事件（34）に
おいて ITC は，“made, produced, processed, or mined 
under, or by means of, a process covered by the 
claims” が製造工程のどの範囲を指すものか条文から
は明らかでないとして，立法過程を検討した結果，特
許プロセスの後にさらなるプロセスを経て製造される
物であっても，輸入を禁止できると結論したが，付加
されるプロセスがどこまでであれば輸入禁止の対象と
できるのかについては，明確でないと述べた。本稿で
は こ の 点 に つ い て 詳 細 に は 踏 み 込 ま な い が，
Sucralose 事件で ITC は，特許法 271 条⒢の例外規定
は ITC 調査には適用されないことから，付加される
プロセスがどこまでであれば輸入禁止の対象とできる
のかについて検討する際には，特許法 271 条⒢の例外
規定とは独立して検討されなければならない，と述べ
つつも，事案の判断に際しては，特許法 271 条⒢の例
外規定の分析で検討される事項と同様の分析を行って
おり，ITC 調査において被疑侵害者が特許法 271 条
⒢の例外規定と似た抗弁をすることまで否定されたわ
けではないことに留意が必要である（35）。

　5.5　271 条⒢の侵害に対する救済の制限
　287 条は，特許権侵害に対する救済の制限を規定す
る条文であり，その中でも 287 条⒝は 271 条⒢の侵害
に対する救済についての制限を規定している。その中
からいくつかについてその概要を説明する。
　まず，被疑侵害者が 1）特許プロセスを自ら実施し
ている，2）特許プロセスを実施する者と支配関係に
ある，3）被疑侵害製品を製造するのに特許プロセス
が使用されていることを侵害行為前に知っていた，の

いずれにも該当しない場合には，当該被疑侵害者が
「侵害通知」を受ける前に所有等していた製品につい
て，特許権者は 271 条⒢の侵害に対する救済が与えら
れない（36）。言い換えると，被疑侵害者が前記 1）～3）
に該当しなければ，侵害の事実を知る前に所有等して
いた被疑侵害製品を米国へ輸入・販売等しても，271
条⒢の責任は負わないこととなる。但し，前記 2）の

「支配関係」の概念は明確になっておらず，地裁判決
では広く解したものもあり，例えば，被疑侵害者と特
許プロセスの実行者とが「密接な関係がある（“closely 
connected”）または離れていない（“not remote”）」
ことと解し，半導体チップの設計会社がその半導体
チップのファウンドリと「支配関係」にあると判断し
たものがある（37）。従って，一方が他方に具体的な指
示・管理をしていなくても，287 条⒝の適用に際して
は，「支配関係」があると判断され得る点には注意が
必要である。
　とはいえ，被疑侵害者（特許プロセスを実施して製
造された製品を輸入・販売する者）とは関係ない第三
者が特許プロセスを実施している場合には，原則とし
て，特許権者が被疑侵害者に対して「侵害通知」をす
ることが必要となる（38）。ここで，「侵害通知」とは，
製品が特許プロセスにより製造されたものである蓋然
性が高いと合理的な者を説得するのに十分な情報を，
実際に知ること（actual knowledge）または書面によ
る通知の受領であり（39），特許表示による擬制通知

（constructive knowledge）は含まれない点に注意が
必要である。
　また，287 条は特許開示要求（request for disclo-
sure）という手段について規定する（40）。これは，あ
る製品を製造している者に対して，もし第三者がそれ
と同じ製品を米国へ輸入・販売等した場合，それに対
して侵害主張できると合理的に信じるすべての保有す
るまたはライセンスを受けたプロセス特許を特定する
よう書面で要求することである。この要求は無制限に
できるものではなく，定期的に米国で同種の製品の販
売を行っている者，または，同種の製品の販売を予定
していることを示した者が，その製品の輸入・販売等
を開始する前に要求することが必要で，さらに，もし
この要求に応じて特許が特定されたら，それを輸入・
販売予定の製品の製造業者又はサプライヤーに送り，
当該特許プロセスを使用していないことの書面を求め
ることを表明することが必要となる（41）。この特許開
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示要求における被疑侵害者と特許権者の振る舞いは，
271 条⒢の侵害に対する救済の決定に際して考慮され
ることになる（42）。なお，特許開示要求を受けた特許
権者が，当該製品のすべてに特許表示をしていた場合
には，特許開示要求に回答しなくても良い（不利に扱
われない）（43）。
　ここで，特許権者から書面による通知を受領した
者，または，特許開示要求に対する回答を受領した者
は，それを迅速に被疑侵害製品の製造業者（製造業者
が不明のときはサプライヤー）に送り，特許プロセス
を使用していないと信じる十分な根拠を記載した書面
を当該製造業者（または当該サプライヤー）から得な
い限り，侵害の事実を知っていたものとみなされる（44）。
　従って，271 条⒢の適用という観点から見ると，特
許権者は，被疑侵害者に警告書を送ることや，保有す
るプロセス特許により製造される製品がある場合に
は，当該自社製品に特許表示をしておくことが望まし
いといえる（45）。被疑侵害者の立場では，特許開示要
求という制度はあるものの，これを利用することで特
許権侵害が明らかとなった場合に製品の輸入・販売等
の取り止め，サプライヤーからの支援，といった対処
が十分可能な状況であることを確認してからでない
と，リスクを大きくする結果になり兼ねないので，利
用する際には事前の十分な検討が必要であろう。

　5.6　非商業的使用及び小売販売に対する侵害主張
　271 条⒢は，「プロセス特許の侵害訴訟において，
製品の非商業的使用又は小売販売（による侵害）に対
する救済は，製品の輸入又はその他の（＝「非商業的
使用及び小売販売」以外の）使用，販売の申出，販売
による侵害に対して適切な救済が特許法によって与え
られない場合を除き，与えられない」旨を規定する（46）。
つまり，特許権者は，まずは製造業者，輸入業者，卸
売業者に対して権利行使をしなければならず，それが
できない（適切な救済が与えられない）場合にのみ，
非商業的使用及び小売販売に対して 271 条⒢の侵害責
任を問えることになる。とはいえ，多くのケースでは
輸入業者か卸売業者に対して権利行使すると考えられ
るため，この点は実務上あまり問題にならないと思わ
れる。

6.おわりに
　Syngenta 判決は，271 条⒢の適用に関する大きな

論点の 1 つについて初めて CAFC が判断を示したも
のである。しかし，上述のとおり，その判断に疑問が
ないわけでもない。また，271 条⒢には明らかになっ
ていない事項が数多く存在することから，今後とも
271 条⒢に関する判例の発展には注意が必要である。
本稿が 271 条⒢に関する理解・議論について，少しで
も役に立つものであれば幸いである。

以上
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