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を争うことができるのであろうか。
また，特許の有効性に疑問を持った特許権者は，特

許権の範囲を減縮する等の方法によって自己の特許を
防御することを希望する。このような特許権者は，ど
のような方法で自己の特許を防御することができるの
であろうか。

米国においては，特許の有効性は裁判所と USPTO

（米国特許商標局）のどちらにおいても争うことがで
きる。また，特許権の範囲の減縮による特許の防御の
ための手続きは USPTO においてのみ行うことができ
る。従って，裁判所での手続きと USPTO での手続き
が同時進行的に進められる状況が想定される。このよ
うな場合，裁判所での手続きと USPTO での手続きは
どのように調整されているのであろうか。

本稿においては，まず，特許の有効性を争う手段に
ついて説明し，次に，特許を防御する手段について説
明し，最後に裁判所での手続きと USPTO での手続き
の調整について説明する。

2．特許の有効性を争う手段
米 国 で は， 特 許 が 付 与 さ れ た 後 に つ い て は，

USPTO は，当該特許発明が特許要件を充足している
か否かの判断を行うことについての管轄は原則として
失うものとされており，特許権の権利範囲や有効性に
ついては裁判所が判断するものとされている（2）。但し，
USPTO は，一定の条件下において特許の再審査を行
うことが認められているので，USPTO においても特
許の有効性を争うことができる（3）。

2.1　裁判所における手段

裁判所では，被疑侵害者は，侵害訴訟での特許無効
の主張と，特許無効の確認訴訟において特許の有効性
を争うことができる。
（1）侵害訴訟での特許無効の主張

被疑侵害者は，侵害訴訟の被告になったとき，特許

1．はじめに
米国では，審査官が特許出願の内容を審査し，特許

要件が満たされていると判断すると，特許許可の通知
がなされ，その後，出願人が特許料を納付すると特許
が発行される。特許権は独占排他権であり，特許権者
の許諾なくして特許発明を実施すると特許権侵害とな
る（1）。特許権者は，特許権を侵害している疑いがある
行為を行っている者（被疑侵害者）に対して，特許権
侵害の警告を行ったり，特許権侵害の訴えを提起した
りする。

被疑侵害者は，特許権侵害の根拠となる特許の有効
性を争うことによって，自己の行為が特許権侵害に当
たらないことを主張することを希望する。このような
被疑侵害者は，どのような方法によって特許の有効性



	 パテント 2009 ‒ 64 ‒ Vol. 62　No. 12

米国における特許の有効性に関連する手続きについて

権侵害に対する抗弁又は反訴として特許無効の主張を
行うことができる。当該特許の実施権者であっても特
許無効の主張をすることは妨げられない（4）。しかし，
発明を譲渡した者が特許無効の主張をすることは禁反
言（estoppel）によって妨げられる（譲渡人禁反言，
assignor estoppel）（5）。譲渡人禁反言は本人のみではな
く，その発明を譲渡した者の関係者にも適用される（6）。
また，当事者系再審査を請求した第三者は，その再審
査において提起した又は提起しえた理由に基づく無効
の主張を行うことができない（7）。

特許の無効は，特許法上規定されている全ての特許要
件を根拠として主張することができる（8）。具体的には，
発明が法定の主題でないこと又は有用でないこと（9），新
規性がないこと（10），自明であること（11），明細書の開
示要件を満たしていないこと（12）等に基づいて特許無
効を主張することができる。特許は有効であると推定
され（13），この推定を覆すには特許が無効であること
が明確かつ説得力のある証拠（clear and convincing 

evidence）によって証明することが要求される（14）。但
し，この推定規定の根拠は USPTO が特許を許可した
ことにあるので，USPTO が考慮していない理由に基
づく特許無効の主張については，推定の根拠が薄れる

（15）とされている。
裁判官による公判（bench trial）では裁判官が特許

の有効性を判断し，陪審員による公判（jury trial）で
は陪審員が特許の有効性の判断の下地となる事実認定
を行う。陪審員は USPTO の審査官の判断を尊重する
傾向があり，陪審員が関与する訴訟では特許無効の判
断を得ることは非常に難しいとの指摘がある（16）。

特許が無効であるとの判断が後の訴訟に与える影響
について，最高裁は，従来，Triplett 事件において，
一つの訴訟で特許が無効であると判断されても，別の
者を被告とする訴訟において特許の有効性を再度争う
ことは妨げられないと判断した（17）。しかし，最高裁は，
その後の Blonder-Tongue 事件において，以前に無効
であると判断された特許の侵害の責任を追及されてい
る者が禁反言（estoppel）の主張をすることを排除し
たという点で Triplett 事件での判断を覆した（18）。この
判決によって，侵害訴訟での被告は別の訴訟での無効
の判断を援用することができるようになり，裁判所で
の無効の判断が事実上の対世効を有するようになっ
た。但し，特許権者は，最初の訴訟において手続上，
実体上，証拠上，公正な機会を有していなかったという

ことを示すことによって，最初の訴訟における無効の
効果が後の訴訟に及ぶことを避けることができる（19）。

裁判所職員は，特許権侵害訴訟の提起と判決を
USPTO 長官に通知し，USPTO 長官はこの通知を特
許のファイルに収容する（20）。従って，第三者は，特
許のファイルを確認することによって，当該特許につ
いて過去又は現在進行中の訴訟の存在を知ることがで
きる。
（2）特許無効の確認訴訟

被疑侵害者は，特許侵害訴訟が提起されていない場
合でも，特許無効の確認訴訟を提起することによって
裁判所で特許の有効性を争うことができる。この確認
訴訟の提起には，現実の争い（actual controversy）が
存在していることが必要である（21）。従来，CAFC は，
現実の争いが存在しているというためには，「訴訟の
合理的な恐れ」（reasonable apprehension of suit）が
あることを要求し，ライセンス料を支払っている実施
権者は侵害訴訟を提起される恐れがないので，このよ
うな実施権者による特許無効等の確認訴訟を認めな
かった（22）。最高裁は，「訴訟の合理的な恐れ」の基準
が最高裁の先例に反すると指摘した上で，実施権者は
ライセンス料の支払いを停止しなくても特許無効等の
確認訴訟を提起できると判示した（23）。従って，実施
権者であっても，確認訴訟を提起して特許の有効性を
争うことができる。

2.2　USPTOにおける手段

USPTO では特許の再審査によって特許の有効性を
争う。再審査には第三者が基本的に関与しない査定系
再審査（24）と，第三者の関与が一定範囲で認められる
当事者系再審査（25）の 2 種類がある。
（1）査定系再審査

査定系再審査は，高額で時間のかかる侵害訴訟に頼
ることなく発行された特許の有効性についての疑問を
解決することを可能にするために 1980 年に導入され
た（26）。

査定系再審査は，何人も（特許権者も）いつでも請
求することができる（27）。再審査請求は，特許又は印
刷刊行物からなる先行技術を根拠とするものに限定さ
れる。従って，明細書の開示要件違反を根拠とする請
求や，on-sale bar（28）などの特許又は印刷刊行物以外
の先行技術を根拠とする請求は認められていない。

再審査が請求されると，USPTO の長官は，「特許性
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の実質的に新たな疑問」（substantial new question of 

patentability）が存在するかどうかを判断し，存在す
る場合には再審査の開始を決定し，特許権者に通知す
る（29）。ある統計によると再審査請求の 95％が許可さ
れている（30）。USPTO が過去に考慮した先行技術に基
づく再審査請求は許可されないのが通常であるが（31），
同一の先行技術の異なる解釈に基づく再審査請求が許
可される場合もある（32）。また，ある先行技術が
USPTO で考慮されていても二次的な引例として考慮
されていた場合には，同一の先行技術に基づく再審査
請求が許可される場合もある（33）。ある先行技術に基
づく特許の有効性が裁判所で過去に争われたという事
実は，「特許性の実質的に新たな疑問」があるかどう
かの決定には影響しない（34）。

特許権者は，再審査請求を許可する旨の通知に応答
して供述書面（statement）を提出し，請求人はこの
供述書に対して応答書面（reply）を提出することが
できる（35）。請求人はこの応答書面の提出以降は手続
きに関与せず，以後は，特許権者と USPTO の間で通
常の出願の審査と同様の手続きに従って再審査が行わ
れる（36）。再審査では特許の有効性は推定されないので，
クレームの拒絶には証拠の優越（preponderance of 

the evidence）で足りる（37）。
特許権者は，クレームの範囲を減縮する補正したり，

新クレームを追加したりすることができるが，クレー
ムの範囲を拡張する補正をすることはできない（38）。
クレームの補正は，「特許性の実質的に新たな疑問」
に関連していなければならない（39）。再審査の結果に
対して特許権者は，審判部（Board of Patent Appeals 

and Interferences）に上訴することができ，さらに審
判部の結論に対して CAFC に上訴することができる
が，請求人は全く上訴することができない（40）。再審
査が終了すると再審査証が発行される（41）。再審査証
には，特許性がないクレームの削除，特許性があるク
レームの確認，及び再審査でなされた補正が記載され
る。
（2）当事者系再審査

当事者系再審査は，第三者請求人の積極的な関与を
認めるものであり，1999 年法改正によって導入され
た（42）。この手続きは出願日が 1999 年 11 月 29 日以降
の特許にのみ適用される。

当事者系再審査の基本的な手続きは査定系再審査と
同じであるが，当事者系再審査では，（1）実際の利害

関係人の身元（the identity of the real party in interest）
を請求書に記載する必要がある点（43），（2）特許権者
が応答書面を提出する度に，第三者請求人がコメント
を提出する機会が与えられる点（44），（3）当事者系再
審査で特許が有効であると判断されると，第三者請求
人は，以後の民事訴訟において当事者系再審査で提起
した又は提起しえた理由に基づいて特許の有効性を争
えなくなる点（訴訟禁反言，litigation estoppel）（45），（4）
当事者系再審査又は民事訴訟で特許が有効であると判
断されると，第三者請求人は，当事者系再審査又は民
事訴訟で提起した又は提起しえた理由に基づいて当事
者系再審査を請求することができなくなる点（46）にお
いて査定系再審査と異なっている。1999 年の導入時
には第三者請求人は再審査の結果に対して審判部に上
訴することができたが，CAFC に上訴することはでき
なかった。2002 年に議会は第三者請求人が CAFC に
上訴できるように法改正を行った（47）。

2.3　特許の有効性を争う手段間の比較

ある統計によると争いになった全てのクレームが無
効にされた割合は，訴訟では 33％であり，当事者系
再審査では 73％であり，査定系再審査では 12％であ
る（48）。このような結果が出たのは弱い特許や重要で
ない特許が当事者系再審査で標的にされたためである
という可能性も考えられるが，数値上は，当事者系再
審査での特許無効率は他の 2 つの手段に比べてはるか
に高い。

このような結果が出た理由としては，（1）当事者系
再審査は査定系再審査に比べて第三者請求人がコメン
トできる機会が多いこと，（2）再審査では有効性の推
定（presumption of validity）がないので特許を無効に
するためのハードルが訴訟よりも低いこと，（3）訴訟
では陪審員が特許の有効性判断における事実認定を行
うのに対し，再審査では審査官が特許の有効性を判断
するので，より客観的な判断が期待されることなどが
考えられる。

この統計によると当事者系再審査は非常に魅力的な
制度であるが，訴訟禁反言があるので当事者系再審査
の請求は慎重に行う必要がある。また，訴訟禁反言の
効力は実際に当事者系再審査で提起した理由のみでな
く，当事者系再審査で提起しえた理由にまで及ぶので，
一旦当事者系再審査を請求すると，考えられる全ての
理由について争う必要がある。また，当事者系再審査
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項の追加は認められない。特許の発行から 2 年以内で
あればクレームの範囲を拡張することもできる。ある
点においてクレームを減縮していても別の点でクレー
ムを拡張している場合はクレームの拡張となる（55）。
一旦放棄したクレームの範囲を再取得することは認め
られない（56）。

再発行特許が発行がされる際に原特許が放棄される（57）。
但し，再発行特許と原特許が実質的に同一である範囲
においては再発行特許は原特許の効力を引き継ぐの
で，すでに発生している訴因（cause of action）は影
響を受けない。一般に，クレームの範囲を単に明確に
するような補正を行っても，補正前後のクレームは実
質的同一であると認められるが（58），先行技術を避け
るためにクレームを減縮した場合は補正前後のクレー
ムが実質的同一であると認められない（59）。

再発行の前から行っている行為が原特許を侵害せず
再発行特許を侵害する場合，中用権（intervening 

right）が発生し，その行為を行っている者はその行
為を継続することができる（60）。

中用権は，通常はクレームの範囲を拡張した場合に
発生するものであり，クレームの範囲を減縮した場合
に中用権が発生するかどうかは明らかでない（61）。な
ぜなら，クレームの範囲を減縮する場合は，被疑侵害
品が原特許のクレームの範囲外であったから被疑侵害
品が原特許を侵害していなかったという主張はできな
いが，原特許が無効であったりその範囲が不明確で
あったりしたので被疑侵害品が原特許を侵害していな
かったという主張が可能であるからである。クレーム
の範囲を減縮した場合でも中用権が発生し得るという
解釈は，クレーム範囲の拡張が許されない再審査にお
いても中用権の規定が準用されていることによって補
強される（62）。この解釈を支持するケースが存在する
が（63），支持しないケースも存在する（64）。

3.2　査定系再審査

査定系再審査は，特許権者もそれ以外の者も請求す
ることができる。特許権者以外の者は，上述したよう
に特許の有効性を争う手続きとして利用する。特許権
者は，特許の有効性が疑わしい時に特許又は印刷刊行
物を提出した上で再度の審査を受けることによって特
許の信頼性を高めたり，必要な場合にはクレームの範
囲を減縮したりすることによって特許の有効性を確保
するために利用することができる。また，特許権者が

では，証拠開示手続き（discovery）を行うことがで
きない。このため，無効主張のための資料が特許権者
側にあるときに十分に無効主張ができない可能性があ
る。例えば，特許権者が商業的成功を理由に特許の非
自明性を主張したときに，商業的成功がないことの反
論を行うことが難しいという状況が想定される。

査定系再審査は，訴訟禁反言がないので当事者系再
審査よりも気軽に請求できるという利点がある。また，
民事訴訟で特許が有効であると判断されて敗訴した者
は，同じ無効理由に基づいて，再度，当事者系再審査
で特許の有効性を争うことはできないが，査定系再審
査にはそのような制限はない。従って，民事訴訟で特
許が有効であると判断されて敗訴した場合でも，同じ
無効理由に基づいて，再度，査定系再審査で特許の有
効性を争って異なる結果が得られる可能性がある（49）。
他には，査定系再審査は，当事者系再審査よりも費用
が安いという利点がある（2009 年 1 月 12 日の時点で
は，査定系再審査が $2520，当事者系再審査が $8800

である（50））。2008 年の請求件数は，査定系再審査が
680 件であり，当事者系再審査が 168 件である（51）。

再審査は，特許又は印刷刊行物に基づく理由のみを
請求理由にすることができるので，訴訟での無効の主
張よりも限定的である。従って，再審査では特許又は
印刷刊行物と，それ以外の先行技術との組み合わせに
基づいて特許の有効性を争うことができない。但し，
このことは，当事者系再審査の訴訟禁反言を制限する
方向に働くという点では当事者系再審査の請求人には
有利に働くと考えられる。特許又は印刷刊行物と，そ
れ以外の先行技術との組み合わせに基づいて特許の有
効性は「提起しえた」とはいえないからである（52）。

3．特許を防御する手段
特許権者が特許を防御する手段としては，再発行と

査定系再審査がある。

3.1　再発行

特許権者は，欺く意図のない誤りによって，特許の
全部又は一部が実施不能又は無効である場合に，再発
行出願をすることができる（53）。誤りの例としては，
クレームが広すぎるか狭すぎること，明細書の開示が
不正確な内容を含むこと，優先権主張に誤りがあるこ
となどが挙げられる（54）。再発行出願は，通常の出願の審
査と同様の手続きに従って再審査が行われる。新規事
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査定系再審査を請求すれば，第三者は同じ理由に基づ
いて当事者系再審査を請求することができなくなるの
で，特許権者は，当事者系再審査を避けるために査定
系再審査を請求することが可能である（65）。特許権者
による請求とそれ以外の者による請求の割合は 1：2

程度である（66）。
再審査での補正は，「特許性の実質的に新たな疑問」を

提起する先行技術に関連したものに限定されるので（67），
明細書の開示要件違反等を解消するためには利用する
ことができない。従って，特許を防御する手段として
は，査定系再審査は限られた状況においてのみ用いる
ことができる。

3.3　特許を防御する手段間の比較

査定系再審査では請求の理由が限定されており，補
正の内容も請求の理由に関連したものに限定されるの
に対し，再発行にはそのような限定はないので，再発
行は，査定系再審査よりも特許の防御手段として一般
的に用いることができる。但し，再発行では，「特許の全
部又は一部が実施不能又は無効」であることを特許権
者が宣言する必要がある。この宣言が後の訴訟におい
て何らかの悪影響を及ぼさないとは言い切れない（68）。
これに対して，査定系再審査の場合は，そのような宣
言は必要なく，提出した特許又は文献が「特許性の実
質的に新たな疑問」を提起するかどうかは，USPTO

の長官が判断する。従って，後の訴訟への影響を考慮
すると，査定系再審査での補正によって治癒できるよ
うな瑕疵が存在するような場合には，査定系再審査で
の補正を選択することが好ましいと思われる。

4．裁判所での手続きとUSPTOでの手続きの調整
上記の通り，特許の有効性は裁判所と USPTO のど

ちらにおいても争うことができる。また，特許権の範
囲の減縮による特許の防御のための手続きは USPTO

においてのみ行うことができる。従って，裁判所での
手続きと USPTO での手続きが同時進行的に進められ
る状況が想定される。以下，裁判所での手続きと
USPTO での手続きの調整がどのように行われるのか
について検討する。

4.1　	仮想事例 1（侵害訴訟＋特許無効の反訴＋査定

系再審査）

仮想事例 1 として，特許権侵害の訴訟において被疑

侵害者が特許無効の反訴を行い，さらに USPTO に査
定系再審査を請求する場合を考える。

このような場合，裁判所での手続きと USPTO での
手続きの調整がなければ，裁判所において特許有効か
つ侵害の判決が出た後に USPTO で特許性無しとの判
断が出されたり，再審査の過程で特許のクレームの内
容が変更されたりといった問題が生じ得る。

考えられる調整方法の一つとして，裁判の結論が出
るまで USPTO での査定系再審査を停止（stay）し，
特許の有効性を裁判所のみで争わせる方法が考えられ
る。しかし，CAFC は，査定系再審査は特急（special 

dispatch）で審査されると特許法に規定されている等
の理由から USPTO が査定系再審査を停止することは
できないと判断した（69）。従って，このような方法で
の調整は行われない。

別の調整方法は，査定系再審査の結論が出るまで裁
判所が訴訟を停止する方法である。裁判所は裁量で訴
訟を停止することができ，その判断に対しては基本的
に上訴することができない（70）。訴訟の停止に積極的
な地裁もあれば，訴訟遅延を懸念して訴訟の停止に積
極的でない地裁もある（71）。一般的な傾向として，証
拠開示手続きや公判前準備（pretrial preparation）の
前に訴訟の停止が請求された場合は認められやすく，
請求が遅くなるほど認められにくいと言える。

訴訟が停止された場合，査定系再審査が終了した後
に，再審査証に示された内容のクレームに基づいて訴
訟手続きが進められる。被疑侵害者には中用権が発生
する場合がある。査定系再審査には訴訟禁反言がない
ので，被疑侵害者は査定系再審査と同じ理由に基づい
て特許の有効性を訴訟で争うことも一応は可能であ
る。

訴訟が停止されない場合，裁判所での手続きと
USPTO での手続きは独立して進められる。従って，
査定系再審査の結論が先に確定する場合と，判決が先
に確定する場合とが考えられる。
（1）査定系再審査の結論が先に確定した場合

特許の内容に変更がない場合は訴訟は何の影響も受
けずに継続される。クレームの範囲が減縮されたりク
レームが削除されたりすることによって特許の内容が
変更された場合，裁判所がそれまで審理を行ってきた
前提が変更されたことになるので，地裁の段階であれ
ば証拠開示手続きや公判のやり直しが生じたり，
CAFC の段階では地裁への差し戻しが行われると考え
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られる。
（2）判決が先に確定した場合

判決中で特許が有効であると判断されると査定系再
審査は，何の影響も受けずに継続される。判決中で無
効であると判断されたクレームは査定系再審査の考慮
から外される（72）。判決中で特許が有効であると判断
されて特許権侵害が認定され，その後，査定系再審査
において特許権侵害の基礎となったクレームが削除さ
れた場合は確定判決にはどのような影響が及ぶであろ
う か。CAFC は， 非 先 例 意 見（nonprecedential 

opinion）において，「特許性無しという再審査の結論
が裁判所で支持されれば，差止請求は直ちに効力を失
う。さらに，特許性無しという最終決定が，特許が最
初から存在していなかったということを意味するので
あれば，損害賠償も除外されるであろう。」（73）と述べ，
査定系再審査の結論が差止請求や損害賠償に影響を与
えると述べた。しかし，この判断は，永久差止の停止
と損害賠償手続きの停止の請求を棄却した地裁判決を
破棄するために行ったものであり，査定系再審査の結
論が確定判決に与える影響について述べたものではな
い。査定系再審査の結論が確定判決を覆す効力を有し
ているのかどうかは未解決の問題である（74）。

4.2　	仮想事例 2（侵害訴訟＋特許無効の反訴＋当事

者系再審査）

仮想事例 2 として，特許権侵害の訴訟において被疑
侵害者が特許無効の反訴を行い，さらに USPTO に当
事者再審査を請求する場合を考える。

査定系再審査とは異なり，USPTO の長官は，当事者系
再審査を訴訟が終わるまで停止する権限を有してい
る。こ の 差 異 は，査 定 系 再 審 査 に つ い て は“all 

reexamination proceedings ... will be conducted will 

special dispatch within the Office”と規定されているのに
対し（75），当事者系再審査では“Unless otherwise provided 

by the Director for good cause, all inter par tes 

reexamination proceedings ... will be conducted will 

special dispatch within the Office.”と規定されていて（76），
USPTO の長官の裁量が認められているためである。
従って，USPTO の長官は，訴訟の結論が出るまで当
事者系再審査を停止することができる。そして，判決
中で無効であると判断されたクレームは当事者系再審
査の考慮から外され（77），有効であると判断されたク
レームについては当事者系再審査を継続することがで

きないので（78），結局，何れにしても当事者系再審査
は継続されない。

裁判所は当事者系再審査の結論が出るまで訴訟手続
きを停止することができる。訴訟が停止された場合，
当事者系再審査が終了した後に，再審査証に示された
内容のクレームに基づいて訴訟手続きが進められる。
被疑侵害者には中用権が発生する場合がある。当事者
系再審査には訴訟禁反言があるので，被疑侵害者は当
事者系再審査で提起した又は提起しえた理由に基づい
て特許の有効性を訴訟で争うことはできない。

訴訟が停止されない場合，裁判所での手続きと
USPTO での手続きは独立して進められる。当事者系
再審査の結論が先に確定する場合と，判決が先に確定
する場合とが考えられるが，前者の場合は，訴訟を停
止した場合と同じ結論になり，後者の場合は，当事者
系再審査を停止した場合と同じ結論になる。

4.3　	仮想事例 3（侵害訴訟＋特許無効の反訴＋再発

行）

仮想事例 3 では，被疑侵害者による特許無効の反訴
によって特許が無効にされる恐れを抱いた特許権者が
再発行出願をする場合を考える。

USPTO は，侵害訴訟と再発行出願とが同時に発生
した場合には，原則として再発行出願の審理を停止す
ることにし，（A）訴訟が停止されている場合，（B）
訴訟が既に終了した場合，（C）訴訟と再発行出願と
の間に重なる争点が存在しない場合，（D）出願がそ
のときに審査されることを出願人が希望している場合
には，再発行出願を停止しないこととしている（79）。
また，査定系再審査手続きは停止することができない
ので，再発行出願と査定系再審査手続きが併合されて
いる場合には再発行出願は停止されない。訴訟の終了
後に再発行出願の審理が再開される。再発行出願は裁
判所で無効であると判断された特許に対しても請求で
きるので（80），問題となっているクレームが判決文中
で無効であると判断された場合でも再発行出願の審査
は継続される。但し，特許が再発行されても，再発行
特許のクレームは原特許のクレームと実質的同一であ
るとは言えないので，被疑侵害者の再発行前の行為に
対して責任を問えず，また，被疑侵害者には中用権が
発生する可能性があり，その場合には，被疑侵害者の
再発行後の行為に対しても責任を問えない。

再発行出願が係属しているとき，多くの裁判所は，
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訴訟手続きの進行を停止する（81）。この場合，USPTO

は再発行出願を最優先で処理する（82）。特許が再発行
されると，再発行特許で裁判所での手続きが進められ
る。この場合でも，上記と同様に，再発行前後のクレー
ムが実質的同一でない場合は被疑侵害者の再発行前の
行為に対して責任を問えず，また，被疑侵害者に中用
権が発生する場合には被疑侵害者の再発行後の行為に
対しても責任を問えない。

5．結語
最後に特に強調しておきたい点についてまとめる。
米国では裁判所と USPTO のどちらにおいても特許

の有効性を争うことができる。裁判所と USPTO とで
大きく異なるのは，（1）裁判所では陪審員が有効性判
断に関与するが，USPTO では審査官が有効性判断を
行う点，（2）裁判所では特許が有効であると推定され
るが，USPTO ではそのような推定が働かない点，（3）
裁判所ではあらゆる無効理由に基づいて特許の有効性
を争えるが，USPTO では特許又は印刷刊行物に基づ
く無効理由に限定されている点である。また，当事者
系再審査で負けると当事者系再審査で提起した又は提
起しえた理由に基づいて，裁判所で無効の主張ができ
なくなる点について注意したい。以上の点を特に考慮
して，特許の有効性を争う手段を検討すべきであろう。

また，再発行と査定系再審査については，クレーム
の範囲を減縮した場合でも，再発行や再審査前の行為
に対する権利行使が妨げられたり，中用権が発生して
再発行や再審査後の行為に対する権利行使が妨げられ
る可能性がある点に留意したい。特に，被疑侵害品が
減縮前のクレームと減縮後のクレームのどちらにも含
まれている場合であっても，権利行使が制限される場
合がある点に留意すべきである。そして，米国の再発
行や査定系再審査によって特許を訂正する行為はリス
クを伴うものであると認識し，特許の訂正を行わなく
ていいように明細書中の各特徴部分についてのクレー
ムを漏れなく作成しておくべきであろう。
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