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１．はじめに

　ニューヨークの法律事務所で特許弁護士として勤務

した個人的な経験を踏まえて，米国における特許戦略

として，米国と日本の特許制度の違いとそれらに対す

る対策，及び米国訴訟に特有の制度とそれらに対する

対策について述べたいと思います。そのなかで何かひ

とつでもご参考になることがあれば幸いです。

２．（私の選んだ）米国特許制度と日本特許制度

との違いと，それらに対する対策

米国と日本の特許制度の違い

大きな違い

　先発明主義 v. 先出願主義（抵触審査）

　特許庁への開示義務（IDS, inequitable conduct）

　再審査制度 v. 無効審判制度

　継続出願，一部継続出願，継続審査請求（RCE）

微妙な違い

　米国特許法第 102 条（e）項 v. 日本特許法第 29

条の 2

　医療方法 v. 医薬用途

　選択要求

　米国特許制度と日本特許制度との違いとして，大き

なものと微妙なもの，それぞれ上記の 4つと 3つを選

びました。以下にそれらの説明と対策を述べます。

米国と日本の特許制度の違いに対する対策

・先発明主義への対策―実験記録ノートについての

注意点

　同じ内容の発明について 2つの特許出願が重なった

場合は，米国では，抵触審査（interference）において

どちらが先に発明したかを調べます。具体的には，着

想（conception）が先であったことを証明できた者（た

だし着想は先でも具体化は後である場合，その間勤勉

に具体化に努めていたことの証明も必要）に特許が許

されることになります。つまり，発明の着想がいつで

あったかの立証，着想から具体化までの間，持続的に

研究を続けていたことの立証などが非常に重要になる

わけです。

　また，通常の特許出願の審査においてももちろん，

発明日がいつであるかということは重要です。米国特

許法 102条（a）及び・又は（e）に該当する引例が見つかっ

た場合，もし発明日が引例よりも前であれば，その旨

の宣誓供述書（affidavit）を提出します。

　なお，以前は米国内での発明日しか立証できなかっ

たのですが，米国特許法 104条の 1994年末改正（1996

年 1月 1日施行）以降，日本を含む世界貿易機関（WTO）

加盟国での発明日の立証が可能になりました。

　通常，そのような立証の材料となるのは実験記録

ノートです。さて，実験記録ノートはどのようにつけ

るのがよいでしょうか。

　書式などについては，Interference や侵害訴訟にお

いて証拠として使う場合，相手方はノートが改ざんさ

れたものであると攻撃してくることが予想されるの

で，改ざんされたと疑われにくいものにするのがよい

でしょう。以下は改ざんの疑いを少なくするための一

例です。必ずこうしないといけない，というわけでは

ありません。

●  差し替えの利かない形のノートに，消えない筆記

具で書く。
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●  空欄があると，その後に付け加えることが可能に

なってくるので，記載の都合上，空いてしまった

ところは必ずクロスアウトしておく。

●  証人が日付を記して署名する。この証人は，発明

者以外で，実験の内容を理解できる人であること

が必要（この証人には，後に訴訟になった場合，

証言してもらう必要があるかもしれない）。

●  計測データなどをノートに添付する場合，後から

添付したのではないかという疑義ができるだけ少

なくなるように，割り印（イニシャル）と日付と

を継ぎ目に書いておく。

　また，ノートの記載内容についての注意点として，

もちろん誰が見ても発明は完成していると考えるよう

なデータをきちんと記載し，その日を確保することは

重要ですが，発明の構想のようなものも，是非記載す

るようにすることが重要です。

　上記のとおり米国では着想（conception）をもって

発明の時点を判断するわけですが，これは，一般的に

考えるよりもかなり早い時期であることがあります。

エイズウイルスの薬であるアジドチミジンの発明者は

誰かが争われた事件についての 1994 年の判決（1）で，

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は，発明者の判断の鍵

は着想である。着想であるためには，技術的に見て合

理的な期待であることを要しない，構成要件が発明者

の頭の中に全部そろった時点が着想であると述べてい

ます。すなわち，合理的であるかどうか，実際に機能

するかどうかまで確かめられていなくても，全ての構

成要件についてアイディアが固まっていれば，米国法

に照らしてみれば立派な着想，すなわち発明日である

と判断される可能性があります。何が発明の構成要件

かは，結局特許出願してクレームを作成し，それが審

査の結果どのような形で許されるかを見るまで分かり

ません。ですから，データが出るまでは発明の完成は

まだだと思い込まず，発明の構想のようなものも，是

非記載するようにすることが重要です。

・情報開示義務（IDS）―不公正行為との判断を避

けるために

　米国特許出願中は，出願にかかわる者は特許商標庁

に対して，誠実義務（duty of candor and good faith）が

あり，そのような義務には，特許性にかかわりのある，

知っている情報を特許商標庁に対して開示する義務が

あります（Rule 56）。出願にかかわる者には，発明者，

日本の特許担当者，会社の担当者も，アメリカの代理

人はもちろんですが日本の代理人も含まれます。この

義務は特許が発行（issue）されるまで続きます。

　義務に違反した場合は，不公正行為（inequitable 

conduct）ということで特許権の行使ができなくなり

ます。不公正行為が認められるためには，特許性にか

かわりのある情報であるということと共に特許商標庁

を欺く意思があったか又は重過失があったということ

も要件です。単に，特許性にかかわりのある情報を提

出しなかったというだけで，特に欺く意思がなかった

場合は不公正行為にはならないという理屈ですが，そ

の情報が特許審査にとって重要であればあるほど，た

とえ欺く意思があったという直接的な証拠はなくとも，

欺く意思又は重過失が認められる可能性が高いので注

意が必要です。

　今年になって，CAFC は IDS に関連して例えば以下

のような判決をしています。

　Ferring 事件（2）：特許権者が，出願経過で宣誓供述

書を出したが，これを書いたのが元従業員だったこと

を特許商標庁に開示しなかったのは，特許商標庁を欺

く意図があったものと地裁はサマリー・ジャッジメン

トを認め，CAFC もこの判断を支持しました。

　Kao 事件（3）：特許権者は，引例に比して優れた効果

を示すデータのみを記した宣誓供述書を提出して特許

を取得しましたが，有利でないデータを提出しなかっ

たというだけ，特許商標庁を欺く意図は立証されな

かったので不公正行為は認めないとの地裁の判断は，

裁量権の乱用とはいえないと支持されました。

　Aventis Pharma（4）事件：特許権者は，引例に比して

優れた効果を示すデータを記した宣誓供述書を提出し

て特許を取得しましたが，引例と発明とを比較する際

に投与量を同じにしていなかったことを開示しなかっ

たため，地裁は不公正行為であるとのサマリー・ジャッ

ジメントを認めましたが，CAFC は欺く意図について

はさらに事実審理が必要であると，差戻しました。

　Eagles Tool Warehouse 事件（5）：特許権者は，特許の

クレーム要件と同じ部品が自身の過去の製品に含まれ

ていたことを，出願手続において特許商標庁に開示

しなかったことは不公正行為にあたると地裁がサマ

リー・ジャッジメントを認めたのに対して，この事実

だけで直ちに重過失は認められないとして，サマリー・
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ジャッジメントは誤りであったと判断されました。

　Atofina 事件（6）：日本語の文献を IDS で提出したも

のの，部分訳しか付けなかったところ，地裁では，そ

の事実だけで特許商標庁を欺く意思があったものと判

断されたのですが，CAFC は部分訳しか提出しなかっ

たというだけでは直ちに欺く意図は認められないとし

て原判決を破棄しました。

　では，どのようにしていったらいいのでしょうか。

● 特許性に少しでも影響あると思われる先行技術文

献は提出する。重要なものについては，当然のこ

とですが，英語でない場合は翻訳文を付ける。

　全文訳を提出するかどうかは費用との関係で決めな

くてはならないでしょうが，将来権利行使する可能

性のあるような特許であれば，翻訳費用など，後に

Atofina 事件のようにその問題で CAFC まで行って差

戻しになるその訴訟費用を考えれば安いものなのでは

ないでしょうか。

● 提出は刊行物に限らない。例えば対応外国出願の

拒絶理由通知書など。また，上記のように，宣誓

供述書の著者が元従業員であったこと，自身の

製品にクレーム要件と同じ部品が含まれているこ

と，宣誓供述書によって発明の効果を主張する場

合には，実験条件など。

　Eagles Tool Warehouse 事件では，自身の製品にク

レーム要件と同じ部品が含まれているということだけ

では直ちに重過失は認められないという判断が示され

ましたが，それでは，今後そのような場合に IDS は

不要であると考えるべきではありません。判決はサマ

リー・ジャッジメントを維持しなかっただけで，この

事件は，地裁でさらに事実審理が行われれば欺く意図

があると判断されてもおかしくないからです。

　実験データをどのようにどこまで開示するかは難し

い問題ですが，引例に比べて予期せぬ効果が得られる

ことを主張する場合に，不利なデータを削除して有利

なデータのみを開示したり，重要な実験条件を記載し

ないというようなことはすべきではありません。Kao 

事件では，有利でないデータを提出しなかったのにも

かかわらず，欺く意図は立証されなかったと判断され

ましたが，この事件に固有の事実関係によって地裁が

そう判断したことは明らかな過誤とはいえないという

ことで，有利でないデータを提出しなくても大丈夫と

いうことでは決してありません。

● 提出は，できるだけ速やかに。

　出願から 3ヵ月以内又は拒絶理由通知のいずれか早

い方よりも前に提出すれば，手数料も不要ですし，確

実に審査官に見てもらうことができます。それ以降，

最後の拒絶理由通知や特許査定（allowance）のいず

れか早い方の前までは，手数料又はその情報を知って

から 3ヵ月以内である旨の事情説明書をと共に提出す

れば，審査官に見てもらえます。その後になっても，

イシュー・フィー支払いまでは，手数料及び上記事情

説明書の両方と共に提出すれば，審査官に見てもらう

ことができます。（Rule 97）。

　特許査定が出てから，提出すべき情報が見つかって

しまったという場合には，イシュー・フィーを払った

後でも，特許発行まで一応提出できますが，その場

合，審査官は提出された情報を絶対に見ることなく，

ただファイルに入れられるだけになってしまいます。

それでは提出したからといって，後で不公正行為では

ないと判断される保証はまったくありません。その場

合は，イシューからの取下げの手続をして（Rule 313

（b））継続審査請求（RCE）と共に IDS を提出し，審

査官にきちんと見てもらうことを是非お勧めします。

米国の事務所にいたときは，クライアントから重要そ

うな資料が送られてきたといって，大慌てで審査官に

電話をして特許査定を出すのを少し待ってほしいと交

渉したり，しぶしぶ継続審査請求（RCE）を行ったり，

当然ですが，米国の特許弁護士は皆非常に真剣に IDS

を捉えていました。

　・無効審判制度とは異なる再審査制度

　日本では，特許侵害訴訟の被告が特許庁で無効審判

を請求することが多いですが，アメリカでは，再審査

制度はそれほど使われません。

　特許侵害訴訟の被告が特許商標庁で再審査を請求し

た場合，1999 年 12 月 10 日より以前に出願された特

許については，日本の無効審判とは異なり，請求人が

ほとんど手続に関与できません。また，主張できる瑕

疵が先行特許と先行刊行物に基づくものに限られてお

り，特許法 102条（a）の発明前の使用とか，102条（b）

出願より 1年以上前の販売などは主張できません。そ

の上，意に沿わない結果が出た場合には，不服の申し

立て（Appeal）できません。日本の無効審決のあと，

不服であれば知財高裁（さらに最高裁）に訴えること
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ができるのと大きく異なります。最も恐ろしいのが，

再審査によって特許が維持されてしまった場合は，請

求人は後の訴訟で，再審査手続きにおいて提起し，ま

たは提起できたはずである理由を根拠として，特許無

効を主張することができない，という規定です。

　結局，再審査は訴訟で争うよりも費用が格段に安い

という利点はあるものの，万一特許商標庁が判断を

誤った場合（そして請求人は手続に関与できないので，

特許商標庁の判断が特許権者の主張に左右されてしま

うことも十分に考えられます），訴訟において本来使

えたはずの主張・立証が使えなくなってしまい，非常

に危険です。

　ただし，法改正によって，1999 年 12 月 10 日以降

に出願されて特許になったものについては，請求人も

手続に関与し，審判部へのアピールもできるようにな

りました。

・継続出願，一部継続出願，継続審査請求（RCE）

の活用

　特許査定や拒絶査定によって審査が終わってしまえ

ば，再び審査官による通常の審査に戻ることができな

い日本の制度と異なり，手数料を支払えば審査に戻っ

てもらえる継続審査請求（RCE）の制度はとても便利

です。最後の拒絶理由通知（final Office action）後に

認められる補正は非常に限られていますが，それで

も大きく補正したいという場合には，継続審査請求

（RCE）と共に提出すれば問題なく認められます。

　重要な発明に関する出願であればあるほど，特許

になってしまって，もはや特許商標庁に継続しなく

なってしまう，という自体はできれば避けたいもので

す。一旦特許になってしまうと，何らかの瑕疵が見つ

かってもそれを正すのは簡単ではありませんし，また

クレームの内容を実質的に変更することはほとんど不

可能です。しかし，時間が経った後，例えば実際にそ

の発明に関する技術が世の中に出てから改めて考える

と，同じ明細書でもクレームをもっと工夫することに

よってずっと有効な権利になると分かってくることは

よくあることです。そんなときに，特許になったもの

とは別に，同じ明細書で依然として特許商標庁に継続

中の出願があれば，クレームの補正で簡単にそのよう

な有効な権利を得ることも可能になるからです。その

ようなことを可能にするのが継続出願制度です。

　逆に，特許になったクレームでは侵害にならないと

考えられる発明の実施をしている第三者は，その特許

の継続出願によって，実施品をカバーするようなク

レームで権利取得される可能性を考えておいたほうが

よいでしょう。

　一部継続出願では，原出願プラスアルファの内容を

出願するわけですが，プラスアルファについての新規

性・非自明性判断は一部継続出願の日になり，原出願

の出願公開公報も当然に引例になりえます。したがっ

て，原出願またはその対応出願が公開されてから 1年

以降は，原出願の内容に比べても非自明であることが

必要になるので，特許期間が原出願の出願日から計算

されるわりに利益が少ないといえます。ただ，一部継

続出願が原出願に一部挿入の形をとっていない限り，

どの部分がプラスアルファなのかという判断はそれほ

ど単純でないので，原出願の公開から 1年以降の一部

継続出願は役に立たないとは一概にいえません。

　

・米国の特許法102条（e）項と日本の特許法29条の

2との差異―と対策

　米国の特許法 102条（e）項と日本の特許法 29条の 2

は，いずれも大雑把にいうと「特許出願 2」の出願より

も出願公開が後であるが出願は先であった「特許出願 1」

がある場合，「特許出願 2」のクレームする発明は「特

許出願 1」に記載されていれば，特許されないという

規定です。よく似ていますが，実は微妙に違います。

　まず自己の出願が「特許出願 2」の場合。

　日本の特許法 29 条の 2 では，先の出願「特許出願

1」は進歩性の判断の資料にはならないので，クレー

ムを補正して同一でないようにすれば，拒絶理由を回

避できます。先の出願と別の公知文献を組み合わせて

進歩性を否定されることもありません。ですから，29

条の 2の拒絶理由はそれほど怖くありません。

　しかし，米国の特許法 102条（e）項は違います。「特

許出願 1」は自明性の判断の資料になります。した

がって，「特許出願 2」のクレームは「特許出願 1」の

記載と「同一ではない」と主張するだけでは足りず，

自明でないことを主張しなければなりません。もちろ

ん 102条（e）項の引例は他の引例と組み合わせて「自

明である」という拒絶もあり得るので，注意が必要で

す。日本の特許法 29 条の 2 と混同すると，十分な主

張ができなくなります。
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　一方，自己の出願が「特許出願 1」の場合。

　これらの規定は，自己の特許出願の明細書中の記載

について，他人の後の出願による特許の成立を妨害す

るという意味があります。

　ところで，29 条の 2 では，実際の出願日ではなく

優先日の後先が問題になります。したがって，例えば

アメリカの特許を基に優先権を主張したものであれ

ば，アメリカの出願日が先であれば先の出願「特許出

願 1」になります。ところが 102 条（e）項では，条文

には「合衆国での出願」の日とあり，日本出願を基に

優先権を主張して米国特許出願をした場合には，優先

日（日本出願の日）ではなく，アメリカでの出願の日

が有効な日になります。この問題についての判決の名

前から，これは「Hilmer Doctrine」とよばれます。

　したがって，日本出願日から 1年以内にパリ条約に

基づいて優先権主張して米国出願を行った場合，将来

この米国出願が公開になれば，米国出願の日が 102条

（e）項により後の出願を排除しうる日になります。と

ころが，もし 1年以内に優先権主張して日本語で米国

を指定して PCT 出願を行うとすると，結果は異なり

ます。日本語の PCT 出願が公開になっても，102条（e）

項の後願排除効が得られるのは米国への国内移行の日

だからです。一方，英語 PCT 出願が公開になった場

合には，102 条（e）項の後願排除効は米国への国内以

降日ではなく国際出願の日又は先の米国出願日になり

ます。したがって，もし日本出願と同日に米国仮出願

を行い，これに基づいて 1 年以内に行った英語 PCT

出願が公開になった場合には，102 条（e）項の後願排

除効は米国仮出願の日になります。米国仮出願は，日

本語で行って，16 ヵ月以内に翻訳文を提出すること

も可能です。これらを例示すると下の表のとおりです。

2006年9月1日に日本出願
 102条（e）項の
 後願排除効

＋優先権主張して2007年8月31日に米国出願，
後に米国出願公開

2007年8月31日

＋優先権主張して2007年8月31日に日本語PCT
出願（米国指定），後に国際公開，2009年2月
28日に米国国内以降手続

2009年2月28日

＋優先権主張して2007年8月31日に英語PCT出
願（米国指定），後に国際公開

2007年8月31日

＋2006年9月1日に米国仮出願（日本語），こ
れに基づいて 2007年 8月 31日に米国本出願，
後に仮出願の翻訳文提出，米国出願公開

2006年9月 1日

＋2006年9月1日に米国仮出願（日本語），こ
れに基づいて（優先権主張して）2007年8月31
日に英語PCT出願（米国指定），後に仮出願の
翻訳文提出，PCT出願国際公開

2006年9月 1日

　102 条（e）項において，優先権主張出願と米国出願

との扱いに歴然とした差がある以上，上記のような違

いも考慮した上で出願することが必要でしょう。

　・医療方法と用途クレームとの差異－と対策

1． 一般式（I）で示される化合物を含んでなる医

薬組成物

2． 一般式（I）で示される化合物を含んでなる抗

がん剤

3． 一般式（I）で示される化合物を含んでなる医

薬組成物を，患者に対して必要量投与するこ

とを含んでなるがん治療方法。

　日本では上記の 1のクレームと 2のクレームは明確

に区別されます。したがって，いわゆる医薬第 2用途

の発明，すなわち，すでに知られた薬剤の新たな用途

の発明，例えば一般式（I）で示される化合物がすでに

公知であったが，その抗がん作用を新たに見出した場

合には，2 のようにクレーム中に用途の限定をいれる

ことで特許を得ることが可能です。　

　これに対して，このような発明は，米国では 3のよ

うに治療の方法としてクレームされ，特許取得される

ということはよく知られています。もちろん日本では

治療方法のクレームは認められていません。

　ところが，米国では，2 のクレームは 1 のクレーム

と区別されないということはあまり知られていませ

ん。物の発明は構成の違いのみに基づいて審査される

ので，用途の限定は限定とは認められないのです。よ

く日本のお客様から「クレームには抗がん剤ときちん

と書いてあるが，引例は鎮痛剤についてしか記載して

いないので，違う」と主張してほしいというように依

頼されることがありましたが，それを審査官に言って

も「いや，どちらも同じなので関係ない」と取り合っ

てもらえませんでした。微妙な差ですが，よくお目に

かかる問題です。

　・選択要求―と対策

　とくに化学や医薬の分野の出願に多いのかもしれま

せんが，審査官から出願中に複数の発明が含まれてい

るので，いずれかの発明を選択するようにという要求

（restriction requirement） （Rule 142） があるのが常です。
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さらに，genus claim がいくつかの species を包含する

場合，つまり何種類かに枝分かれするような場合には，

どれか 1 つを選択するようにという要求（election of 

species） （Rule 146）もあります。

　審査官から直接に電話でそのような要求があること

がよくありました。「グループ I はクレーム 1 ～ 3 と，

15～ 20と」などと言うのをメモを取りながら聞いて，

「では，もう一度言ってください」と言うと，前に言っ

たのと違うこともあります。選択要求自体が後の権利

取得に致命的な影響を及ぼすことは考えにくいので，

それでも適当に選択するというのも 1 つの方法です。

すぐに出願人に電話で尋ねて，審査官に電話で回答す

るとすれば，権利化までの期間短縮という利点があり

ます。

　一方，それほど権利化を急いでいない場合は，電話

をかけてきた審査官に対し，選択要求は書面で欲しい

ということも可能です。そうすると，また電話で聞い

たのとは違った内容の選択要求が来たこともあります。

　そのように，かなり柔軟な選択要求ですが，仮にそ

の妥当性に疑問を抱いた場合に，きちんとした理由

を述べて反論することは可能ですが（Rule 143, 143），

ほとんど無意味なだけではなく，有害です。選択要求

において例えば 3つのグループに分けられたクレーム

について，それらを 3つに分けるべきでないというた

めには，それらのクレームは「発明的に区別がつくも

のではない」と述べる必要があるからです。後に，一

部のクレームに新規性がないことが判明した場合，「発

明的に区別がつくものではない」と自ら述べた他のク

レームについて悪影響が及ぶ虞があります。審査官は

選択要求を取り下げることはまずないでしょう。選択

要求に従うと，結局 5件も 6件も分割出願をしなくて

はならないとなると，費用も馬鹿になりませんが，選

択要求されたら，運が悪かったと思うしかないという

のが実感です。

　・特許法および Rule の改正

　ご存じのとおり，昨年下院には特許法改正案及びそ

の修正案が提出され，今年 8月 3日には新たな改正案

が上院に対して提出されました。上院に提出された改

正案には，先発明主義から先願主義への移行，付与後

異議申し立て制度，故意侵害の規定とその制限を含む

損害賠償の適正化，不公正行為の抗弁の規定とその制

限などが含まれているようです。

　また，特許商標庁が継続出願の制限，審査対象クレー

ム数の制限を行う Rule の改正を提案しています。

　特許法の改正案が通るかどうかは，全く先が見えな

い状態です。ただ，特許商標庁の Rule の改正は，か

なりの反対があるようですが，特許商標庁が「やる」

と言えばできるので，実現する可能性は高いと思われ

ます。

　もしこれらの改正が現実に行われると，上で述べた

内容のほとんどが役に立たなくなるかもしれません。

しかし，先願主義になったり，付与後異議申し立て制

度ができたりすれば，それは非常に有意義なことなの

で，ぜひ改正案が通ることを望んでいます。

　・特許取得までにかかる標準的な弁護士費用

　ご参考までに，昨年，American Intellectual Property 

Law Association （AIPLA，米国知的財産権協会） がま

とめたアンケート結果「AIPLA Report of the Economic 

Survey 2005」中の，「特許出願に関連する fee は大体

どのくらいか」という質問に対する回答を引用しま

す。出願準備がきちんとできているものについては，

出願するのは 600 ～ 1,400 ドルぐらい（これ以上高い

ものがないという意味ではなくて，平均的な値段がこ

のくらいの幅があるということです）。補正・意見書

の作成および提出が 1,000 ～ 4,500 ドル。審判部への

appeal にかかる弁護士費用が，口頭審理のない場合は

2,500 ～ 5,000 ドル，口頭審理のある場合は 4,000 ～

10,000ドルということでした。

　・日本の出願人・代理人と米国代理人との連携

　米国特許弁護士として働いていたとき，日本からの

出願を担当すると，日本の出願人である会社の担当者

の方と直接やり取りする場合と，日本の特許事務所を

通してやり取りする場合がありました。いずれの場合

も，日本のお客様は概して米国特許法についてもよく

勉強しておられ，もちろん英語の読み書きもされます

ので，米国弁護士が日本の特許法をほとんど知らない

ことが多いことと比べて，改めて感心することもたび

たびでした。

　しかしながら，実際には，日本の出願人又は代理人

から例えば拒絶理由通知に対する対応についての指示

がある場合，その指示の仕方によって仕事が楽になっ
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て「ああ何て幸せなんだろう」と思うときと，仕事が

すごく大変で，「なぜこんなに辛いんだろう」と思う

ときと，2通りありました。

　楽でうれしいのは，日本から，「引例のここと，こ

こと，ここに，こういうものが書いてあるから，そこ

を見て検討して大筋このような回答するように」とい

う，個条書き程度の指示が来るときです。逆に，もう

このままで出してもいいと言わんばかり，英語で意見

書の文面まで送ってこられた場合は大変です。

　弁護士の責任において，拒絶理由通知及びその引例

は最低限読んだ上で検討しないとなりません。長くて

複雑な引例も，前者の例のような「引例のここと，こ

こと，ここに，こういうものが書いてあるから，そこ

を見て検討して大筋このような回答するように」とい

う指示を読んだ上で読むととても理解しやすく，ス

ムーズに検討を行うことができます。後はそれをいか

に，必要に応じて判例などを引用しつつ有効に分かり

やすく主張するかということを考えるだけですが，ま

さにそれは米国弁護士の得意とするところで，やりが

いのある楽しい仕事です。

　ところが，後者の例のような場合，まず英語で書か

れた意見書の内容，本当に主張したいポイントを見誤

らないように解読し（これが難解な場合も多い），そ

の上で引例を一から検討し，自らの主張を組み立てた

上で，お客様から送られた文面を最大限に生かす努力

をしつつ，自らの主張を審査官にきちんと読み取って

もらえるような意見書を作るのですが，それが通常の

意見書を作る場合の 3倍くらいの時間がかかって，非

常に大変でした。

　できれば前者の例のような個条書きの指示にしてい

ただくと，米国の代理人もやりやすいのではないかと

思います。

　また，日本でもそうですけれども，アメリカでは特

に，包袋の中に不利な記載ができるだけ入らないよう

に特許を取得するという意味で，審査官面接は有効な

手段です。アメリカの審査官の面接は，日本と比べて

カジュアルです。何度か面接に行きましたが，食べか

けのパンなどが置いてある審査官の執務室に通してく

れました。15～16 畳くらいでしょうか。結構大きい

部屋でした。冷蔵庫もありました。電子レンジもあっ

たでしょうか。結構そこで暮らしていけそうな感じの

オフィスでしたが，ファイルが山と積まれてあり忙し

そうでした。そういう所に 1日中缶詰めになってやっ

ているので，恐らく退屈しているのだろうと思います。

行くと結構喜んでくれて，よく話してくれましたし，

実際，意見書だけの場合と比べて，面接をすると許さ

れる可能性が高いような感じを受けました。

　面接するのにカリフォルニアから特許商標庁のある

バージニアへ来るのは大変遠いので，東海岸，それも

バージニア周辺に米国代理人の事務所があると便利で

しょう。私のいた事務所はニューヨークにありました

が，何件かをまとめて特許商標庁へ面接に行っていま

した。

３．特許侵害訴訟―（私の選んだ）米国訴訟に特

有の制度と，それらに対する対策

　・特許侵害訴訟（地裁）の流れ（例）

　特許侵害訴訟の地裁レベルの主な流れは次のとおり

です。

1．提訴前の調査，警告，交渉

2．訴状提出（フォーラムショッピング）

3．答弁書，却下申立

4．（管轄についての争いがあれば）移送申立

5．初期の申立

6．民事訴訟規則（26）（f）のミーティング

　 予審判事（magistrate judge）の指揮により，ト

ライアルに至るまでのすべての予定，すなわち

discovery の時期，discovery の範囲，締め切り，

専門家証人の人数，専門家意見書の提出の順序，

などを決定する。予審判事の指示に従わない場

合には罰則（sanction）がある。

7． サマリー・ジャッジメント（Summary Judgment）

の申立　

　 事実における争いは全部認めたとしても，法律

によりこちらの主張が認められるべきであると

いう申立で，認められればトライアルまで行か

ずに判決が下される。

8．ディスカバリー

9．マークマン・ヒアリング（Markman hearing）

10．裁判官による／陪審員によるトライアル（事実

審理）

　　差止請求はエクイティー（equity）の範囲で，こ

れだけであれば陪審員による審理は行われない。

　　一方損害賠償請求は（law）の範囲で，陪審員に



－ 36 －パテント 2006 Vol. 59　No. 9

米国における特許戦略

よる審理は当事者の権利なので，当事者のいず

れかが陪審員による審理を請求すれば，陪審員

によるトライアルになる。どちらからも請求が

ない場合には裁判官によるトライアルになる。

11．評決

　　陪審（jury）によるトライアルの場合は評決が

ある。

12．判決

　　必ずしも，評決どおりの判決をしなければなら

ないことはなく，申立又は裁量により裁判官が

評決と異なる判決を出すことも可能。

　・フォーラムショッピング（裁判所の選り好み）

　訴訟を提起する際に，裁判管轄を有するもののうち

自分に最も有利な裁判所に訴状を提起しようと，種々

の要因を考慮して決定します。裁判所ごとに細かい

ルールが異なりますし，陪審制度を使う場合には，陪

審員になる可能性のある人々はどのような人たちか

（大企業をどちらかというと嫌う傾向がある，外国人

を嫌う傾向がある，或いはその反対か，など），裁判

所が特許訴訟に慣れているかなどが考慮されます。

　一般に，デラウエア州，ニュージャージー州などは

税法上の関係で会社が多く設立されているので，特許

訴訟も多いため判例も多く，他と比べて訴訟の予測が

付きやすいということもあるようです。

　・ディスカバリー

重要性

　ディスカバリー（証拠開示手続き）は，侵害の事実，

損害の額，抗弁の立証のために必要不可欠です。トラ

イアル（事実審理）の段になってびっくりするような

証拠が出てこないように調べておくという意味でも重

要です。また，サマリー・ジャッジメント（トライア

ルを開くまでもなく，争いのある事実については仮に

全部相手方の主張どおりだとしても，法律的にみて当

方の勝ちである）の申立をするためにも重要です。

　全事件のうちでトライアルに至るのは 4％未満であ

り，他は全てトライアル前に和解で終わります。和解

のきっかけとしてもディスカバリーは重要です。

　ディスカバリーを行うに当たっては，戦略，プラン

ニングが非常に重要です。このごろは書類だけではな

く，e メールをはじめ，電子データが山ほどあります。

その海におぼれないように，最初から「何を探してい

るのか」「どこを見たいのか」をプランニングするこ

とが非常に大切です。

具体的手順

　ディスカバリーの具体的方法としては，大きく見て

次の 4つがあります：

　① 質問書を提出して回答を得る方法，

　② 文書提出要求，

　③ 事実認定のためのデポジション，および

　④ 専門家ディスカバリーと意見書作成。

　① 質問書提出／相手の回答

　ディスカバリーの最初に，質問書を提出して相手の

回答をもらいます。質問書に含まれるのは，当事者に

関する情報，証拠の収集方法，開示予定の証拠，管轄

権の存在に関する質問，特許の実施に関する質問，侵

害品，出願経緯，主張を端的に裏付ける事実関係に対

する質問などです。

　② 文書提出要求／提出

　文書提出を要求し提出してもらいますが，これが

ディスカバリーの一番大変なところです。事件の規模

にもよりますが，引っ越しのような段ボール箱が何十

箱もあって，それをやりとりするわけです。それをふ

るいに掛ける，つまり，リストを作って，ナンバーを

打って，privilege のあるものは除いて，除くだけでは

なくてその表を作ってと，本当に大変です。

　もちろん大御所の弁護士がそのような作業をやるわ

けにはいかず，大体 1，2 年生の弁護士の仕事になり

ます。私もやりましたが，暗い部屋の片隅で書類に埋

もれて作業をするわけです。大体そういうときには，

事件の全容も重要なポイントも全然わからず「とにか

くここに座って，箱の中のものを片っ端から見なさい」

などと言われて，夜中までかかってずっと見ているわ

けです。

　秘匿特権（privilege）については後述しますが，秘

匿特権のある書面をきちんと読んで完全にふるい分け

ろといっても土台無理な話です。本来なら秘匿特権で

守られるべき書類が，紛れ込んで相手方に渡ってしま

うことなど日常茶飯事です。引っ越しのような書類が

山とあって，わけのわからない 1，2年生の弁護士が，

暗い部屋の片隅で夜遅くまで，来る日も来る日もその

書面を見ていることを考えていただければ，それも

もっともだと思われるでしょう。
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　日本では，「いや，これは privilege だから大丈夫な

んですよ」と言われたりしますが，アメリカでは「書

面には書かないでおこう」とは言っても，「privilege

だから大丈夫」などとは誰も言いません。弁護士は皆，

秘匿特権のある書面も遅かれ早かれ相手方に渡ってし

まうものだと知っているからなのです。秘匿特権を過

信しないほうがよいと思います。

　③ 事実認定のためのデポジション

　事実認定のためのデポジションも，ディスカバリー

の重要な部分の 1つです。証人がいて，尋問する相手

方の弁護士がいて，証人側の弁護士もいて，そして法

廷速記者（court reporter）がいます。法廷速記者の前

で宣誓をして証言するので，裁判において証拠として

使用可能な証言記録を作成することができます。

　日本人が証人になる場合には，英語が結構できる場

合にも通訳を付けた方が確実だし，時間も稼げるので，

通訳を付けます。当事者それぞれが雇った通訳が違う

ことを言い，自分でも英語がわかると，頭が混乱して

へとへとに疲れます。そのようなことを避けるために，

法廷通訳のみにすることもあります。

　すべて速記者が記録を取り，事件にもよるのでしょ

うが，図書館のように速記録がずらずらと並びます。

その中から，また証拠となるものを拾っていくわけで，

大変な作業です。

　アメリカでやるのであれば，どちらかの弁護士事務

所で行うことができるのですが，領土外なので，日本

ではアメリカ大使館や領事館に行って取らないと，証

拠力のあるデポジションではないようです。しかし予

約でいっぱいだということで，なかなか大変なようで

す。

　④ 専門家に関するディスカバリーと意見書の作成

　専門家を何人雇うかというのは自由ですが，専門家

証人の人数や専門家意見書の提出の順序などは上記の

民事訴訟規則（26）（f）のミーティングで決まってし

まいます。証人にならない専門家はただのコンサルタ

ントという名目で雇うことになります。ある分野に「専

門家」が少ない場合など，囲い込み目的でコンサルタ

ントを雇うことがあるようです。

　なお，弁護士倫理規定によって，特許の有効性など

について弁護士が作成した鑑定書がディスカバリー

において提出されると，その弁護士は重要な証人にな

る可能性が高いとして，訴訟の代理はできないので

注意が必要です（ABA　Model Rules　3．7 及び ABA 

Model Code の DR5-102）。

　

　・秘匿特権（privilege）について

要件について

　Attorney-Client Privilege（弁護士―依頼者間秘匿特

権）が得られるための条件は以下のとおりです：

（1） Privileg を主張する人がクライアントあるい

はポテンシャルクライアントで，

（2） コミュニケーションの相手は弁護士あるいは

その助手であり，かつ当該コミュニケーショ

ンにおいて弁護士として振舞っており，

（3） コミュニケーションは，主に法的意見，法律

サービス又は法的手続における援助を求める

ために（ただし犯罪，不法行為の目的でなく），

クライアントから弁護士に（他者不存在の下）

知らされた事実に関するものであって，

（4） クライアントが当該 Privileg を放棄していな

いこと。

　

　私は，アメリカの弁護士の資格があるので，「日野

さんに cc を入れておいたら，みんな privilege だから」

と言われることがありますが，間違いです（上記（1），

（2）及び（3）参照）。cc をしても何の役にも立ちません。

　弁護士による鑑定書も，通常は上記の要件を充た

すため attorney-client privilege で守られます。しかし，

鑑定書中に，特許がこれこれの理由で無効であるとの

記載しかなく，「クライアントの依頼に基づいて鑑定

している」旨の記載も，無効だからどうすればよいか

のアドバイスもなく，上記（3）を充たしていないので，

attorney-client privilege は認めらなかったケース（7）も

あります。

　また，弁護士・顧客と関係のない人がそのコミュニ

ケーションの中に入っていると，放棄したとみなされ

て privilege を失う危険があります。

放棄について

　放棄の問題は，その他さまざまな局面で出てきます。

先に述べた 1，2 年生の弁護士が居眠りしたために相

手方に渡ってしまったという場合も，相手方に渡って

しまうと privilege を放棄したとみなされるわけです。

そのような自体を避けるべく，双方の弁護士が集まっ
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て「間違って渡ってしまったら，すぐに返却すること，

その場合には privilege 放棄とはみなさない」と合意

しておくこともよく行われるようです。

　もう 1つの大きな局面として，弁護士が作成した侵

害及び／又は特許の有効性に関する鑑定書は通常上記

の要件を満たすため privilege がありますが，非侵害

と信じるに足る理由があったことなどを立証するため

にその鑑定書を提出すれば，privilege を放棄すること

になります。放棄はその書面限りではなく，同一主題

について全て放棄になるので，非常に注意が必要です。

例えば，侵害問題について 3 件鑑定書があって，2 件

は非侵害という結論であるが，1 件は侵害の可能性が

少なくないという結論であった場合に，前者だけを提

出して後者については privilege を主張するというこ

とはできないのです。　

　また例えば，内容の思わしくないものは書面にせず

に口頭鑑定だけにすることもよくあります。都合のい

い鑑定を書面でもらって，都合の悪い鑑定を口頭でも

らった場合に，書面の鑑定書を提出することによって，

口頭鑑定についても privilege を放棄したこととなり

ます。口頭鑑定は文書提出（document production）で

は出てきませんが，もしデポジションになれば証言し

なくてはならないでしょう。

表示について

　ところで，よく，レターの最初に「Confidential. 

Attorney-client privilege. Work product.」などと太字

で書いて下線を引いたりしますが，これは何のためで

しょうか。これは，まさしく前述の 1，2 年生弁護士

が眠りながら書面を見ていたとしても privilege を見

逃さないように表示しておくわけです。しかし，表示

があるからといって先に述べた要件がそろわなけれ

ばもちろん privilege はありませんし，表示は privilege

のための要件ですらありません。ただ理屈はそうです

が，居眠りしていてもはっきり分かるように表示して

おくのはよいことだと思います。

日本の弁理士と依頼者とのコミュニケーションについて

　日本の弁理士と依頼者のコミュニケーションには，

attorney-client privilege があるか否かですが，事実関

係によって認められるケースと認められないケース

があり，また各裁判所のアプローチは一定していな

いようです。多くの場合，まず問題となっているコ

ミュニケーションの米国との関わりの有無などによっ

て，準拠法を判断します。そして，米国法が準拠法で

ある場合には，外国の弁理士は弁護士ではないとして

attorney-client privilege が認められない可能性が高い

が，もし機能的には弁護士と同等であると判断されれ

ば，privilege も認められる可能性があります。一方，

準拠法が現地法である場合には，現地法における守秘

特権の検討が行われ，現地法が守秘特権を与えている

と判断すれば米国でも attorney-client privilege が認め

られます。最近は，日本の弁理士とのコミュニケーショ

ンについては attorney-client privilege が認められると

する判決（8）が見られるようになってきました。

　・弁護士 Work Product 特権

　Work Product Immunity といって，弁護士が訴訟を

念頭に置いて作成した書類は開示しなくていいことに

なっています。これについては，訴訟を念頭に置いて

いるかどうかがよく問題になります。ただ，「訴訟が

起こるのではないだろうか」ということでは足りず，

かなりの実質的な蓋然性がないと開示しなくてはいけ

ません。

　特許訴訟においては，それだけでなく，審判あるい

は interference について作成したものも認められます

が，純然たる特許出願手続きのための書類には認めら

れません。当事者が対立していることが鍵のようです。

・マークマン・ヒアリング（裁判所によるクレーム

の文言解釈）

　侵害の判断は，

　① クレームの文言解釈

　② クレーム文言とイ号の対比による文言侵害の有無

　③ 均等論による侵害の有無

の順番で行われます。この①クレームの文言解釈は以

前は陪審が行っていましたが，1996 年の最高裁判決

（Markman 判決）（9）により，法律問題であり，裁判官

が判断すべきであるということになりました。一方，

②と③は，事実問題です。

　事実問題と法律問題ですが，法律問題は必ず裁判官

によって判断されます。事実問題は，陪審によるトラ

イアルであれば陪審員が，裁判官によるトライアルで

あれば裁判官が判断します。事実問題か法律問題かと

いうことは，高裁レベルに行ったときに重要です。高

裁で地裁で行われた判決をどういう基準で見直すか
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（standard of review）というと，法律問題については最

初からやり直し（de novo），事実問題については明ら

かな過誤（clear error）がない限り地裁の判断を尊重

します。そのような差異のために，法律問題であるか

事実問題かであるかによって，結果にもかなり違いが

出てくることになります。

　Markman 判決がクレームの文言解釈は陪審員では

なく裁判所が行うべきとしたのは，それまでの地裁の

判決が高裁で覆る率が高かったのが大きな理由だとい

われますが，裁判官がクレーム文言解釈をするように

なっても，地裁判決が高裁で覆る率は結局約 5割と変

わっていません。これは，事実問題である場合には明

らかな過誤でなければ覆らなかったのに，法律問題と

いうことで審理が最初からやり直されてしまうためで

はないかと考えられます。

　②クレーム文言とイ号の対比による文言侵害の有無

は事実問題で，トライアルにおいて陪審（陪審がいな

い場合は裁判官）によって判断されるべきもので，①

クレームの文言解釈とはまったく別に行われなくては

なりません。つまり，Markman hearing におけるクレー

ムの文言の解釈は，イ号を参照しない行われることに

なっています。イ号が頭にあってクレーム解釈をする

と，結局，事実判断をすることになってしまうためで

す。しかし，最近 CAFC は最近の判決（10）で，「但し

イ号の知識は文言解釈の第一歩のための背景を提供す

る」ともいっています。

　Markman hearing はトライアルが終わるまでに行わ

れることが決まっているだけです（11）。トライアルの

始まるかなり前にある場合もあれば，トライアルが始

まってから中で行われるときもあります。

　実際のクレーム文言解釈にあたって，まず最初に辞

書・辞典などを参照すべきか，明細書，審査経過など 

（内在的証拠）をまず参照すべきか，長い間はっきり

しませんでしたが，2004 年に CAFC がまず内在的証

拠を参照すべきであると判示して（12），この問題には

決着がつきました。

　・トライアル

　トライアルに至るまでに，普通は 1年半～ 2年かか

るそうです。

　高裁では，事実問題に関する地裁の判断を尊重する

と述べましたが，その理由がトライアルです。トライ

アルが事実問題を判断するための最適な手続だと考え

られており（例えば実際に証人はどのような表情をし

てどのように証言したかを直接見ることができる），

高裁ではその記録を読むことしかできないので，事実

問題については実際にトライアルを行った地裁が判断

すべきであるということです。したがって，いかにこ

のトライアルを「実演」するかが非常に重要であるこ

とはいうまでもありません。

　・弁護士鑑定書と故意侵害

　弁護士の鑑定書は，侵害事件の被告になった場合に

非常に重要になってきます。故意侵害と認定されると，

損害の額が最大 3倍になってしまいます。故意侵害と

は，非侵害あるいは特許は無効と信じるのに足る合理

的な根拠がなく行われた侵害行為のことです。これは

事実問題です。

　故意侵害の判断については，判決はさまざまです。

鑑定書があれば必ず故意侵害を免れるということもあ

りませんし，鑑定書がなくても何とか故意侵害を免れ

たケースもあるようです。ただし気を付けなくてはい

けないのは，先ほどの事実問題と法律問題という区分

けです。

　CAFC の判決がばらつくのは，地裁判決がばらつい

ているのを反映しているわけです。事実問題について

は，地裁がたとえ少々間違っていたとしても，明らか

な過誤（clear error）でない限り，CAFC はそのまま認

めてしまいます。つまり，明らかなケース以外はどち

らの判断でも地裁のいうとおり認めるということです

から，結果にばらつきが出てもおかしくありません。

逆に言えば，CAFC で，こういう場合には故意侵害で

はなかったから常に故意侵害ではないのだ，とは安心

しにくいということです。

　また，以前は，弁護士の鑑定書を証拠として開示で

きない場合は，それは不利な鑑定書であったと自動的

に推定され，裁判所は陪審員に対して，そのように判

断していいと指示していましたが，CAFC は 2004 年

に自動的に推定してはならない旨を判示しました（13）。

しかしこれで上記のような故意侵害と弁護士鑑定書の

問題がなくなったわけではありません。

　実際に，鑑定書がなくても，あるいは提出できなく

ても故意侵害にならない場合があるからといって，鑑

定書はなくてもいいのではないか，とは考えるべきで



－ 40 －パテント 2006 Vol. 59　No. 9

米国における特許戦略

ないことは明らかです。鑑定書なしで侵害となれば，

事後的にそのような鑑定書なしで故意侵害で無いと認

められたケースを詳細に検討し，「故意侵害でない」

ことの主張・立証に大変な費用と労力を費やせばその

ような主張が認められるかもしれません。しかし，こ

れから実施するという場合には鑑定書をもらっておい

たほうがずっと費用・労力の節約になり，またリスク

も小さくなります。

　ただ，上記のとおり鑑定書があっても故意侵害にな

ることがあります。充分な鑑定書，つまり充分な資料

に基づいて充分な検討がされており，それに基づいて

侵害でない・特許が無効であると信じたのは妥当であ

ると考えられるような鑑定書をもらっておくべきです。

　・標準的な訴訟費用（ディスカバリー終了まで）

　訴訟費用ですが，大体，トライアルを含めて判決ま

での訴訟費用は，ディスカバリー終了までの費用の 2

～ 3倍だということです。訴訟費用は訴訟額によって

違ってきますが，訴訟額が 2,500 万ドル以上のもので

は，ディスカバリー終了までの費用は 450万ドルくら

いで，弁護士費用はそのうちの 300万ドルくらいだそ

うです。

４．終わりに

　あらためていうのも憚られますが，アメリカの特許

制度には特殊な点が多いので，是非ご注意ください。

　それに加えて，訴訟でも特許出願でもそうですが，

代理人とのよいコミュニケーションが何よりも大切だ

と思います。米国の事務所にいた当時，請求書をお送

りしたときだけ，細かいおしかりをいただくことがよ

くありました。いくら世間から冷たい目で見られてい

るとはいっても（14），アメリカの弁護士も人間ですので，

それだけだと士気も下がってしまいます。弁護士費用

の適正化のためにも，指示を明確にして，よくコミュ

ニケーションを取るようにしていただいて，よりよい

特許出願，よりよい特許訴訟に役立てていただきたい

ものです。
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