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寄稿2

O V E R R U L E D
How the Supreme Court Will Reestablish Control Over the Patent Law1

「米国最高裁判所は、如何にして特許法のコントロールを回復しようとし

ているのか」

その傾向が続きそうな状況に至った、いくつかの理

由について注意をむけてみたいと思う。その検証材

料として、最高裁が最近判示したe B a y事件（e B a y ,

Inc. v. MercExchange, L.L.C.）3）と、最高裁が裁量上

告を認めたK S R事件4）及びM e d I m m u n e事件5）の二つ

の事件とを交えながら考えていくと、最高裁がどの

ような論理的根拠で、連邦控訴裁判所の手綱を引き

締めようとしているのかについて、興味ある見方が

導き出されてくる。

たとえ、連邦控訴裁判所の設立によって、しばし

独自の動きを中断していたという理由だけだったか

もしれないが、最近の最高裁の特許法問題への関心

度は、注目に値しよう。おそらく、最高裁は、1983

年の連邦控訴裁判所設立後、特許法関連の事件につ

いて、口を挟むのを控えてきた。同控訴裁判所の設

平成1 8年9月1 0日－1 2日に、シカゴで開催されま

した、I PO（Intellectual Property Owners Association:

米国知的財産所有者協会）の年次総会にて、特許事

件に関する、昨今の、活発な米国最高裁判所の裁量

上訴受理の動きについて、興味深い論文が報告され

ました。拙訳にて紹介致します。

米国最高裁判所は、昨今、特許法に関する事件へ

の関心を高めている。明らかに、ロバーツ・コート2）

は、この（特許法）分野において、ここしばらくは、

活発な動きをみせるようである。この短論文は、最

高裁が、連邦控訴裁判所（Court of Appeal for the

Federal Circuit） がここ2 0年来構築してきた、様々

な強固かつ迅速なルールをから脱却し始め、今後も
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ョンサイト）。被上告人M e r c E x c h a n g e社は、バージ

ニア州東部連邦地裁において、e B a y社を提訴し、自

社のビジネス方法特許（「（売買）参加者間の信用を

促進するために、中央制御部を確立することによっ

て、同参加者個人間の電子上での商取引を行うこと

を容易にすることを意図した電子市場」）を侵害し

ているとして、提訴した。陪審によって、その特許

の有効性と侵害事実の確認がなされた後、同地裁は、

被上告人 M e r c E x c h a n g e 社 の 終 局 的 差 止 命 令

（permanent injunction）請求を却下した。

連邦控訴裁判所は、速やかに同地裁の判決を覆し、

「特段の事情が無い限り、特許権侵害に対して、裁

判所は終局的差止命令（permanent injunction）を認

めるべき」という独自の原則について言及した8）。

言い換えれば、連邦控訴裁判所の判例法においては、

特許権の有効性と侵害成立が認められれば、同差止

め命令は、ほぼ自動的に認められてきた。

最高裁は全員一致の判決で、連邦控訴裁判所が採

用している“（深考しないでスタンプされる）ゴム

印 押 し ” 的 （ ＝ 機 械 的 ） な 、 終 局 的 差 止 命 令

（permanent injunction）の方針を否定し、特許事件

においても、他の民事訴訟事件と同じ（差止）判断

基準－すなわち、伝統的な「衡平法上の救済に関す

る4要素」基準を採用するように考え方を大本に戻

した。

（以下判示文抜粋）

……連邦控訴裁判所の判決を棄却するにあたっ

立目的は、特許法（判例）の一元化、特許権行使に

より（ユーザーのさらなる）R＆D奨励と、そして、

当時、各連邦巡回裁判所間で繰り広げられていたフ

ォーラムショッピング6）の撤廃であった。連邦控訴

裁判所の設立初期の時代を振り返ると、ユーザーは、

単に特許権者になることを望むだけであった。特許

の大半は認められ、権利行使可能なものとなり、同

控訴裁判所の判決は、大抵一年以内に完了していた。

時が経つにつれ、連邦控訴裁判所は特許事件を判

示する唯一の控訴裁判所としての役割において、ど

んどん“なじんだ”ものとなっていった。そしてそ

の結果、同控訴裁判所は最高裁の古い判例とは調和

しない独自の判例法を構築し始めた、と言われてい

る。1 9 9 0年代、そして新世紀に渡って、たびたび

（連邦控訴裁判所に対する）不満の声が挙がってきて

いたが7）、最高裁は概して傍観の立場をとっていた。

しかしながら、今やロバーツ・コートは、そろそ

ろ“プレイボール”を宣言するように見える。

eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.事件

2 0 0 6年5月1 5日、米国最高裁は、e B a y事件におい

て、特許侵害は認められた場合、自動的に下されて

きた終局的差止命令（permanent injunction）に関し

て、判決を下した。

上告人e B a y社は、その運営するサイト上で、個人

ユーザーが自分の商品をリスト展示・販売すること

ができるサービスを提供する会社である（オークシ

6）（訳者注）Forum Shoppingとは、自分にとって都合に良い裁判管轄地を選択する実務（及びそのための両当事者間のバトル）

のこと。連邦控訴裁判所が設立されるまでは、各地方毎の連邦巡回控訴裁判所において特許事件が取り扱われており、どの裁

判管轄で事件を争うかによって、判決結果に大きく作用したことから、原告・被告の間で盛んに繰り広げられていた。連邦控

訴裁判所の設立により、同控訴裁判所に特許関連事件について、専門管轄（ j u r i s d i c t i o n）を与え、特許の有効性判断等の判断

基準の統一化が進められた。なお、連邦地裁レベルでは、現在も訴訟期間や判断傾向等の相違により、現在も同S h o p p i n gは

行われている（ただし、控訴先は連邦控訴裁判所（特許事件））。

7） 例えば、スカリア判事は、連邦控訴裁判所は、解釈上の魔術（黒魔術）という先例のない離れ業に没頭しているとまで述べ

ている。Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., Inc., 535 U.S. 826, 833 (2002). また同事件において、スティーブン

判事は、画一的な偏見に苦しんでいるのかもしれない、と示唆している。Id. at 839 (Stevens, J., 同意意見).

8）MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. , 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005). 特段の事情とは、「特許権者による自己特許の不実施

が、その発明に対する重大な公共需要を妨げている場合」例えば公共の健康（公衆衛生）を守るための発明を使用実施する需

要（ニーズ）等。Id. (quoting Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc., 56 F.3d 1538, 1547 (Fed. Cir. 1995)).
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ことか）1 2）。

スティーブンス、スーター、ブレヤー判事等が加

わった、ケネディ判示の同意意見では、ロバーツ判

事の意見で示された歴史的な傾向を認めながらも、

とりわけ、昨今の特許そのものの市場出現について

は、さらに詳細な分析が必要である事を提言するこ

とによって、議論を先に進めている。

ケネディ判事によると、特許権侵害者に対して、

ほとんど常に差止めを認めていた過去のパターン

は、“その時に支配的だった状況下での、4要素テス

トの結果を単に表したにすぎない”1 3）、とし、これ

らの“歴史的な（過去の）状況”は、おそらく、実

際に自分たちが製造・販売した製品について、独占

価格形成を保証するために特許権を利用していた企

業群によって形成されていったものであった、と述

べ、今日の多くの事件においては、（これらとは）異

なった状況を含んでいる点について、警告している。

〈以下、ケネディ判事の同意意見より抜粋〉

……現在起こっている事件においては、行使され

る特許権の性質、及び特許権者の経済的機能が、か

つての事件とは、まったく異なった検討事項を提起

している点を、肝に銘じておく必要がある。産業が

発展するにつれて、企業は自社の製品の製造・販売

のためではなく、第一にライセンス料を取得するた

めの基礎として特許権を利用するようになってきて

いる。これらの企業にとって、差止め請求、または

侵害によって認められる非常に深刻な制裁措置は、

その特許権実施のためのライセンスを求める企業に

対して、途方もないライセンス料をせびるための強

力な交渉材料として、活用され得る。そして、その

て、本件のような特別な事件、また実際には、特許

法のもとで起こるその他の争いにおいても、差止命

令を認めるべきかどうかに関して、我々は特定の立

場をとらない。我々は、単に差止による救済を認め

るか、認めないかにおいての判断は、連邦地裁によ

る衡平な裁量によってなされたものであること、ま

た、そのような（地裁の）裁量判断は、そのような伝統

的な衡平法上の原則を満たした上で行使されなけれ

ばならないし、それは特許係争事件においても、他

の事件と同様に、同原則に基づいて、判断されるも

のでなければならない、と考えるのみである。……9）

最高裁は、連邦控訴裁判所の厳格なルールを廃止

する一方、伝統的な4要素テストを推し進めるにあた

って、その正確な適用法に関する見解をあまり明確

にしていない 1 0）。ロバーツ判事とケネディ判事によ

る同意意見では、2つの異なる見解が明らかになった。

スカリア判事、ギンスバーグ判事も加わった同意

意見で、ロバーツ首席判事は、連邦控訴裁判所の原

則ルールよりむしろ、4要素基準を支持する点を明確

にした。しかしながら、同判事はまた、“特許権者

の意図に反して、侵害者にも発明の使用を認める金

銭的な救済では、排他権を保護することは難しい”

点を強調し、4要件基準のもとでも、相当数の差止

めが認められるべきである点を示唆した1 1）。

特許権者には原則差止め請求が認められるべきで

はないと認めながらも、ロバーツ判事の同意意見は、

「歴史の1頁は、大量の論理よりも価値がある」と述

べて、連邦地裁に対して注意を促すメッセージを送

っている（（訳者注）乃ち、本判示によって、単純

に金銭的な救済のみの方向に走らないようにという

9）eBay, 126 S. Ct. at 1841 (emphasis added).

10）伝統的な4要素テストの下では、原告は（1）修復不可能な損害を受けており、（2）損害賠償のようなコモンローによる救済

では、同損害の補償としては不充分であり、（3）原告と被告間の窮状のバランスを考慮すると、衡平法による救済が正当化

でき、かつ（4）公共の利益が、終局的差止命令によって害されない、という以上4要素を立証しなければならない、とされ

ている。

11）Id. at 1841 (Roberts, C.J., concurring) (emphasis in original).

12）Id. at 1842 (Roberts, C.J., concurring)

13）Id. (Kennedy, J., concurring) (emphasis added).
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Motion （R I M） 社との特許侵害事件での勝訴によ

って、同R I M社から多額の和解金を取得したのは記

憶に新しい1 7）。これらの会社群は、自社自身は何の

製品の製造・販売は行わないために、よく“そしり”

を受けている。

このような手段の事業実施が本質的に良くないも

のであるかどうか、についての問いは、本論文の範

囲外であるが、最高裁（少なくともケネディ判事の

同意意見に参加した判事達）は、現行の特許法（判

例法を含めて？）は、市場の失敗の状況を創り出し

ている、と信じている。特に、

（1）殆ど自動的に近い状態で、差止めが認められる

状況（e B a y事件の問題点）

（2）裁判所及び U S P T O双方において、自明性の証

明が困難な状況（K S R事件の問題点）

（3）ライセンサーの特許について、ライセンス契約

が遵守されている状態（good standing）では、

ライセンシーからの同特許の有効性についての

無効申し立ての確認訴訟が提訴出来ない状況

（MedImmun事件の問題点）

等がまとまって、多くの人が考えているように、上

記、特許保有会社が搾取的な行動パターンに走る事

を可能とする理想的な状況を作り出してしまった。

例えば、ビジネス方法特許か先端技術における改

良特許の取得を目論む特許保有会社を想像してみよ

う。後で説明するように、連邦控訴裁判所のルール

では、発明は先行技術文献の中に、明示的な“動機

付け”が示されている時に限り、「自明」の判断が

なされるため（上記（2）の問題点）、これらの会社

は、特許の有効性が疑わしい特許を取得する事が可

能な状態にある1 8）。

特許発明が、実施製造を望む製品のごくほんの一部

にすぎず、また、差止の脅しが、単に交渉時の過度

な武器として用いられるような時には、損害賠償が、

その特許侵害に対しての補償としては充分であり、

差止による救済は、公共にとって利益にならない可

能性がある1 4）。

同様の流れとして、ケネディ判事は、ビジネス方

法特許件数の増加に関しての懸念を表明した。“こ

れらの特許のいくつかは、漠然としていて、特許の

有効性も疑わしいものである”15）と述べて、差止め

に関する衡平法上の裁量権を与えることによって、

地裁が、“特許制度における技術的・法律上の急激

な進展に適用できるようにすべきである”、と締め

くくっている1 6）。

時の変わり目

最高裁の全ての判事が、当然の事ながら、連邦控

訴裁判所によって構築されてきた、柔軟性がなく、

特許権者よりであった差止めに関するルールを廃止

することに合意した。しかしながら、e B a y事件にお

ける2つの同意意見の並置は、変わりゆく特許法の

景観に関して最高裁の考え方を明らかにした。

ケネディ判事の同意意見にも書かれているよう

に、特許保有会社は、ますます知的財産権を取得し

行使することにやっきになっている。“パテント・

トロール”として、ある業界では“親しみを込めて”

知られているこれらの会社群は、特許を出願し、売

り、そしてライセンスを結ぶことに従事している。

最も有名な特許保有会社はN T P社であろう。同会社

は、“B l a c k B e r r y（T M）”の製造元であるResearch in

14）Id. (Kennedy, J., concurring) (citations omitted).

15）上記のように、eBay事件自体がビジネス方法特許を扱ったもの。

16）eBay, 126 S. Ct. at 1842 (Kennedy, J., concurring).

17）See NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1326 (Fed. Cir. 2005).

18）下記に述べるように、ビジネス方法分野や、バイオテクノロジーやコンピューターソフトウエア技術のような先端技術分野

において、先行技術文献には、当業者にとって何が自明なのかを明示的に示すものがない、という理由がある。さらに特許

庁（U S P T O）の審査官は、特許法1 0 3条の非自明性拒絶を行うにあたり、技術常識に頼ることを許されていないので、審査

官は上記技術分野の出願について特許を認めざるを得ない状況にある。
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を行う可能性が非常に強い。

KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.事件

最高裁が、 K S R事件の裁量上告を認めたことは、

連邦控訴裁判所が築き上げてきた、議論の多い、自

明性に関するテスト“ t e a c h i n g - s u g g e s t i o n -

m o t i v a t i o n”テスト1 9）が、次なる同控訴裁判所の撤

回されるべきルールとなるのではないか、という推

測をかき立てている。

特許の自明性判断に関して、主要判決である、

Graham v. John Deere Co. 2 0）事件は、米国特許法第

1 0 3条（a）項（自明性要件）に基づく特許の有効性

判断基準として、柔軟で、多面的な基準を確立した。

“特許の有効性に関する問題は、最終的には法律問

題である一方で”、G r a h a m事件の判示は、同1 0 3条

の自明性の判断条件として、“いくつかの基本的な

事実的質問事項を導出”している。その質問事項と

しては、（1）“先行技術文献の（技術的）範囲及び

内容”、（2）“問題となる特許出願のクレーム（請求

項）と先行技術文献内容との相違点”、（3）“同出願

内容に関する当業者の技術水準”、（4）“副次的考慮

要素（例えば商業上の成功、長い間未解決であった

要望、他人の失敗、等）”が挙げられている2 1）。同

判示において、最高裁は、同基準の適用は、“ケー

スバイケースによる進展状況に従っていくべきであ

り”、個々の事例の“事実的な背景”に依存する、

と述べている2 2）。

連邦控訴裁判所は、1983年の創立以来の長きに渡

る一連の判例において、もし、特許の有効性に異を

唱える当事者側が、“当業者が、関連する先行技術

の複数の教示事項（t e a c h i n g s）を結びつけて、問題

となっている本願特許のクレーム様態を導き出せる

ような、示唆（s u g g e s t i o n）なり、教示（t e a c h i n g）

この時点（特許取得時点）で、特許保有会社は、

（取得した特許に該当する製品を製造する）製造会

社を特許侵害で訴え、同特許に関するライセンス契

約を結ぶことを申し込んでくる。さらに、勝訴した

場合、自動的な差止め認定がなされるという、“ダ

モクルスの剣”を持つことと（乃ち同特許保有会社

による差止という差し迫った危険な状況）（上記（1）

の問題点）、自社では製品を製造しないため、（侵害

を訴えられた側の）製造会社の保有する特許とのク

ロスライセンスを結ぶインセンティブに欠いている

ことから、同特許保有会社達は、非常に優位な立場

に立って交渉をすすめることが可能であり、しかし

ながら、訴訟費用に比べれば、安くあがるライセン

ス料で申し込む、という戦術をとってくる。

そして、今や“球”は製造会社側に移り、同製造

会社側は、苦渋の決断を迫られることになる。

なぜならば、もし一旦ライセンス契約を結んでしま

うと、契約違反を犯した上に、故意侵害と三倍賠償

が危険性にさらされる事無しには、そのライセンス

の有効性（対象特許の有効性）について、争う事が

出来なくなる（上記（3）の問題点）ことを知って

いるからである。

このような窮地に陥った多くの会社は、特許保有

会社の言い値に従ったライセンス料を支払うように

なり、そのライセンス料を事業を行う上で仕方のな

い出費と捉え、結果そのコストのしわ寄せを下流の

一般消費者側に押しつけようとする事に、ケネディ

判事は、懸念を抱いている。e B a y事件において、最

高裁は、上記仮定の話の中の問題点（1）に関連す

る諸問題について改善を行った。

最高裁が過去に示した自己の主要な判例内容と、

K S R事件とM e d I m m u n e事件の裁量上告を認めたこ

とを鑑みると、ロバート・コートは、上記問題点

（2）、（3）に関する問題についても、何らかの改善

19）Teleflex, Inc. v. KSR Int'l Co., 119 Fed. Appx. 282, 286 (Fed Cir. 2005).

20）383 U.S. 1 (1966).

21）Id. at 17.

22）Id. at 18
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が認められてしまう傾向を後押ししている2 9）。

最高裁は、おそらく、本件連邦控訴裁判所のK S R

判決と、それに結びついた“s u g g e s t i o n”テストを

覆すだろう。法廷助言者達（amici curiae）が主張し

て い る と こ ろ は 、 最 高 裁 の 自 明 性 判 断 基 準

（G r a h a m判決等）を、堅固で迅速なルールとなるよ

うに狭めてしまうことで、「連邦控訴裁判所は、特

定の条件、すなわち、先行技術が、個々の引用文献

同 士 を 組 み 合 わ る 示 唆 （ s u g g e s t i o n ）、教示

（t e a c h i n g）、もしくは動機（m o t i v a t i o n）を与えてい

る旨の証拠が存在するという条件における、自明性

の成立のためのある一つの手法を、転化して、自明

性を認定するための厳格な成立要件にしてしまっ

た」という点である3 0）。言い換えれば、G r a h a m判決

でなされた基準のもとで自明性が認められるために

は、明示的な“示唆（suggestion）、教示（teaching）、

もしくは動機（m o t i v a t i o n）”が示されることは、十

分条件であって必要条件ではない、ということにな

る（訳者注：つまり、上記（示唆（s u g g e s t i o n）、教

示（t e a c h i n g）、もしくは動機（m o t i v a t i o n））の明示

的証拠が示されれば、自動的に”自明“として認定

されるということ）。

連邦控訴裁判所の上記自明性ルールが不適切であ

る事は、当のG r a h a m判決自体が最も良く示してい

る 。 同 判 決 に よ る と 、 連 邦 控 訴 裁 判 所 の

“s u g g e s t i o n”テストの適用とは、異なる結論を導き

出す可能性がある。第8控訴裁判所が見出した、“発

なり、動機（m o t i v a t i o n）なり”を表した明確で、

確固たる証拠を示すことが出来なければ、組み合わ

せ特許発明は、有効なものであると推定される、と

判示してきた 2 3）。米国特許庁の審査官もまた、自明

性の判断により組み合わせ発明の特許性を否定（拒

絶）する際には、同“示唆（s u g g e s t i o n）”テストに

従うよう、求められている 2 4）。同控訴裁判所は、

“suggestion, teaching, or motivation”の証拠は、（1）

先行技術文献中、（2）当業者の知識、（3）解決され

るべき課題の性質から、“明示的あるいは暗示的”

に見いだされるものであると説諭している2 5）。

連邦控訴裁判所は、（自明性判断時、先行技術同

士の）結び付けの際には、暗示的な（結び付けの）

示唆も考慮するよう、意図して述べているにも関わ

らず、同テストは、大抵、先行技術文献中の明示的

な証拠に限定されているのが実状である。審査官の

拒絶（査定）判断が、出願人による査定不服時にお

いても、覆らないようにするためには、審査官は、

先行技術文献中に含まれる構成要素の中から、“選

択 し 組 み 合 わ せ る 示 唆 （ s u g g e s t i o n ）、教示

（t e a c h i n g）、もしくは動機（m o t i v a t i o n）”という、

特定の“客観的証拠”を示さなければならない2 6）。

“当業者の周知・技術常識事項”2 7）は、先行技術中

の構成要素を組み合わせる“特定のヒントもしくは

示唆”の証拠の代わりとしては、受け入れられない

と言われている2 8）。技術常識とはっきりと決別した、

このお堅い証拠要件主義は、非常に問題の多い特許

23）KSR, 119 Fed. Appx. at 285. (citations omitted).

24）See generally In re Lee, 277 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2002); In re Dembiczak, 175 F.3d 994 (Fed. Cir. 1999).

25）Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654, 665 (Fed. Cir. 2000) (quoting Pro-Mold & Tool Co. v. Great Lakes Plastics, Inc., 75 F.3d

1568, 1572 (Fed. Cir. 1996)).

26）See In re Lee, 277 F.3d at 1343-45.

27）Id. at 1340 (quoting Ex parte Lee, No. 1994-1989 (Bd. Pat. App. & Int. Aug. 30, 1994; on reconsid'n Sept. 29, 1999)).

28）Id. at 1344-45.

29）In re Dembiczak, Dembiczak 事件では、連邦控訴裁判所は、ハロウィーンのカボチャ提灯デザインが付いた麻地のゴミ袋に

関する特許出願を拒絶した審判部の決定を覆した。その理由は、通常のゴミ袋とハロウィーンのカボチャ提灯デザインがつ

いた紙袋を記載した先行文献の組み合わせを示唆する積極的な開示証拠が存在しないからというものであった。175 F.3d at

1000.

30）Brief for the United States as Amicus Curiae at 9, KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., et al., No. 04-1350 (May 2006).
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閾値（b a r）を批判する準備を整えているかもしれ

ない。

識者の中には、称賛に値しない特許が、連邦控訴

裁判所の硬直的なルールのせいで、増発している事

態は、国家的に最も創造的な先駆企業群に対して、

有害な影響を与えている、と主張する者もいる。

例えば、Cisco Systems社は、“（先行技術からみて）

自明である数多くの特許が蔓延する状態は、非故意

侵害の可能性を非常に高めており、その結果として、

同社の製品開発における技術分野において、防衛目

的のために、何百もの特許を取得しつづけている”

と見ている3 3）。

この種の“防衛目的の、非常に数多くの特許取得

行為”は、企業の時間及び資源を、消費者にとって

もプラスになる研究開発に向けるのではなく、法務

処理に注ぐという、無駄を生じてしまっている3 4）。

e B a y事件と同様に、最高裁は連邦控訴裁判所の堅

固かつ迅速な（自明性に関する）ルールを覆す可能性

が高いだろう。F T C（Federal Trade Commission：

米国連邦取引委員会）によると、連邦控訴裁判所は、

特許性判断のハードルを低くすることによって、

「無法者」達に特許制度の門戸を開き、結果、その

他の企業群に、（1）ライセンスか訴訟かの選択と、

（2）無駄な防衛特許手段をとる事を、強いてきた。

G r a h a m判決の基準に戻るように、うまく焦点を

シフトすることによって、最高裁は、米国特許庁の

審査官並びに連邦地裁の裁判官達に、現在認知され

ている問題点のいくつかを軽減する能力を与えるこ

とになるだろう。

MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.事件

米国連邦最高裁判所は、MedImmune, Inc. v.

明者によってなされた、これらの従来機能のユニー

クな組み合わせに関する示唆（s u g g e s t i o n）は、先

行技術中にはどこにも見あたらない”とした事実認

定にも関わらず、G r a h a m最高裁判決では、同第8控

訴裁判所の非自明と判断した原審判決を覆してい

る3 1）。連邦控訴裁判所の形式的なルールは、G r a h a m

判決の提示する機能的なアプローチとは、単純に調

和していない。

さらに、同控訴裁判所の硬直的なルールは特許制

度の根幹をなす基本的な政策（P o l i c y）の土台を壊

している。

（K S R事件、政府からの法廷助言（Amicus Curiae）

より抜粋）

司法省訟務長官（Solicitor General）による法廷助

言書（amicus brief）によると、最高裁は、「特許制

度は、一定期間の排他的独占権を与える見返りとし

て、新規で有用な技術的進歩の創造と共に、同進歩

の公衆に対する開示を促すという、非常に慎重かつ

精緻に創られた社会的契約を現出している」と述べ

てきた。（Pfaff v. Wells Elecs., Inc., 525 U.S. 55, 63

（1 9 9 8）（citing Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft

Boats, Inc., 489 U.S. 141, 150-151 （1 9 8 9））創造努力

と情報開示を引き起こす、同社会的契約の実効性は、

未だ特許されていないデザインと発明（designs and

i n n o v a t i o n s）の開拓自由競争という背景に依存し、

非自明性の要件は、アイデアの自由探求がルールで

あることを確かにするために必要不可欠であり、そ

のルールの例外として、連邦特許による保護制度が

存在する。Bonito Boats, 489 U.S. at 151.3032

最高裁は、特許制度の基盤をなす、慎重かつ精緻

に創られた社会的契約（B a r g a i n）を支えきれてい

ない、として、連邦控訴裁判所の特許性に関する

31）Graham, 383 U.S. at 30 (emphasis added).

32）Brief for the United States as Amicus Curiae at 9, KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., et al., No. 04-1350 (May 2006).

33）Brief Amicus Curiae of Cisco Systems Inc., Microsoft Corp., Hallmark Cards, Incorporated, V.F. Corporation, and Fortune

Brands Inc. at 5, KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., et al., No. 04-1350 (May 2006).

34）I d .at 7, (citing Transcript of FTC Hearing on Business Perspectives on Patents: Software and the Internet (Feb. 27, 2002) at 351-52).
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v.Vysis, Inc.事件で判示された、明確な“裁判権”テ

スト（jurisdictional test）に基づいて、連邦地裁は

MedImmune社の主張を退けた3 7）。

確認判決訴訟法（Declaratory Judgment Act）3 8）の

下での、「実際に争い」があるかどうかの要件を確

立するために、G e n - P r o b e判決が提示したテストは、

以下の要件が存在するかどうかを示している。

（1）確認訴訟の原告側が、侵害訴訟に訴えられる合

理的な恐れを抱くような、特許権者による明白

な脅迫、その他の行為が存在するかどうか。

（2）侵害となりうる現在の活動行為、又は、同行為

を企図する具体的に行われている課程、が存在

するかどうか3 9）。

M e d I m m u n e社によってなされた、「G e n - P r o b e判

決に基づくテストは、最高裁が過去に判示したL e a r

v. Adkins事件の判例に反する」という主張にも関わ

らず、連邦控訴裁判所における控訴において、地裁

判決は支持された4 0）。

同L e a r判決によって、それ以前採用されていた、

特許ライセンシーがライセンサーの特許権の有効性

について争うことを禁ずるという、“ライセンシー

禁反言の法理”が撤廃されている4 1）。連邦控訴裁判

所は、この点を踏まえ、L e a r事件においては、ライ

センシーはロイヤルティの支払いを止め、また同事

件での特許権者は、実際にライセンシーに対して訴

訟を起こしているのに対し、本件（M e d I m m u n e事

件）は、M e d I m m u n e社はライセンス条項に充分従

っており、G e n e n t e c h社側からは訴訟が起こせない

Genentech, Inc.事件からの上告を認めることによっ

て、特許法制度の全体像に、さらに柔軟性を取り戻

すもう一つの機会を得ることになるだろう3 5）。

この事件の争点は、契約履行状態にあるライセン

シーが、法廷においてライセンサーの特許の有効性

について争うことができるかどうか、という点にあ

る。またもや、連邦控訴裁判所は、この争点におい

ても、最高裁の拒絶をくらいかねない剛直的なルー

ルを構成している。

M e d I m m u n e社は比較的小規模のバイオ企業であ

り、G e n n t e c社とライセンス契約を結んでいた。同

ライセンス合意には、審査中の特許出願（結果的に、

同出願は、特許番号6 , 3 3 1 , 4 1 5号（Cabilly II 特許とし

て知られている）も含む複数の特許が盛り込まれて

いた。同特許出願が特許として認められた後で、

G e n e n t e c社は、M e d I m m u n e社の利益の8 0％を占め

る薬品である“S y n g a s i s（r）（商品名）”の売り上げ

から、ロイヤリティを支払うように要求してきた。

G e n e n t e c社は、同薬品は、Cabilly II 特許に抵触する

と 信 じ た か ら で あ る 。 M e d I m m u n e 社 側 は 、

S y n g a s i s（r）は、同特許に抵触していないと主張し

ていたにも関わらず、侵害訴訟を避けるためにロイ

ヤリティを支払った。ところが、 2 0 0 3年に、同

M e d I m m u n e社は、G e n e n t e c h社の特許は無効で、

権利行使できないものであり、かつ、S y n g a s i s（r）

は、同特許を侵害していない点について、裁判所に

確認判決訴訟（declaratory judgment）を提訴した。

M e d I m m u n e社は、上記確認訴訟前及び訴訟間も、

Genentech社にロイヤルティを支払い続けていた。

“深刻な疑念”3 6）を抱きつつも、Gen-Probe, Inc.

35）427 F.3d 958 (Fed. Cir. 2005).

36）MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., No. CV 03-2567, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28680, at *17 (C.D. Cal. Apr. 23, 2004).

37）359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004).

38）28 U.S.C.S. § 2201(a) (2006).：憲法上（第3条）裁判権が認められるための条件は、同法により“actual case or controversy"

（実際の（訴訟）事件又は紛争）を要件とされる。

39）Gen-Probe, 359 F.3d at 1380 (quoting BP Chems. Ltd. v. Union Carbide Corp., 4 F.3d 975, 978 (Fed. Cir. 1993)).

40）395 U.S. 653 (1969).

41）Lear, 395 U.S. at 670.
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訟）”をもたらさないようにする点にある4 6）。連邦

控訴裁判所によって創出された、G e n - P r o b eルール

では、ライセンス契約は、もし実質的な契約違反が

なければ、訴訟が起こされる“合理的な恐れ”は存

在 し な い と し て 、 確 認 訴 訟 法 （ D e c l a r a t o r y

Judgment Act）の下では、「実際の争い」は存在し

ない、としている 4 7）。確認訴訟を起こす前に、一方

の当事者が契約違反をなさねばならないとする、連

邦控訴裁判所の提示する要件は、同法を成立させた

議会の意図に反するものであると言えよう。

加えて、明確なG e n - P r o b eルールは、最高裁の同

法の解釈についても、直接的に相反するものとなっ

ている。“確認訴訟法（Declaratory Judgment Act）

が意図する、「抽象的な論点」と「争点」との間の

相違は、詰まるところ程度問題であり、そのような

争点があるかどうかを各事件毎に決定するための、

「厳格なテスト」を作り出すことは、可能であるか

もしれないが、難しいだろう。4 8）”

要するに、最高裁は、特別に、G e n - P r o b e事件と

関連する後続事件において、連邦控訴裁判所が作り

出そうとしている「厳格テスト」の類に対して、警

告している。

さらに近時の事件において、最高裁は、「例え、

特許権者が実際に侵害訴訟を提訴しなかったとして

も、一方の当事者が、“実際の訴訟及び紛争”の存

在を証明する重責（b a r d e n）を果たして、確認訴訟

判決を受けることは、可能である」と述べている4 9）。

Learned Hand判事の言葉を借りて言えば、“確認

訴訟法（Declaratory Judgment Act）の下での”裁判

権“を確定するためには、単に、“こけおどし”の

特許による脅しから逃れたいという要求だけで充分

状 況 に な っ て い る 、 と し て 、 L e a r 判決と本件

（M e d I m m u n e事件）を区別した 4 2）。したがって、

G e n - P r o b eテストに基づき、M e d I m m u n e社側には、

“侵害訴訟に訴えられる合理的な恐れ”が存在しな

いとして、たとえG e n e n t e c社へのロイヤリティ支払

いを止めた場合、同社から訴えられる可能性がある

としても、確認訴訟法（Declaratory Judgment Act）

の下での裁判権の要件を満たさないと判示した4 3）。

最高裁は、M e d I m m u n e事件における、上記連邦

控訴裁判所の判決を覆し、確認訴訟法（D e c l a r a t o r y

Judgment Act）の下で、どのような構成要素によっ

て「実際に争い」があると判断されるのかについて、

より柔軟な基準を再構築しそうである。G e n - P r o b e

ル ー ル は 、 視 野 が 狭 す ぎ て 、（ 1 ） 確 認 訴 訟 法

（Declaratory Judgment Act）を成立した議会の意図、

及び（2）特許法及びL e a r判決のような関連する最

高裁の判例の根幹をなす連邦政策（p o l i c y）の双方

を、台無しにしてしまっている。

確認訴訟法（Declaratory Judgment Act）を成立さ

せた議会の目的は、一方の契約当事者側に、契約違

反となる事無しに、自己の権利主張についての確認

のための契約紛争に取りかかることを可能にしよう

とした点にある4 4）。

同法が成立する以前は、契約義務内容が定かでな

い当事者にとって、取りうる手段は、契約相手側の

契約内容の解釈に嫌々従うか、はっきりとした問題

の解決を図るため、コストのかかる訴訟リスクも辞

さない覚悟で、自己の契約内容の解釈に立って行動

するかの、いずれかであった4 5）。

同法の目的は、“自己の権利を確かめるのに、そ

のような社会的または経済的な無駄や破滅（＝訴

42）MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 427 F.3d 958, 963 (Fed. Cir. 2005).

43）Id.

44）S. Rep. No. 1005, 73d Cong., 2d Sess. 2 (1934).

45）Id.

46）Id.

47）Gen-Probe, 1359 U.S. at 1381.

48）Maryland Cas. Co. v. Pacific Coal & Oil Co., 312 U.S. 270, 273 (1941).

49）Cardinal Chem. Co. v. Morton Int'l, 508 U.S. 83, 95 (U.S. 1993).
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されることに懸念を抱いており、同事件の判事達は、

ライセンシーが（訴訟）リスクを避けるために過剰

になりすぎて、特許の有効性について争うことがで

きない状態によって、本来無効もしくは執行不能の

特許が有効なまま存続する、という懸念よりも、明

らかに、前述の懸念の方に耳を傾けている5 5）。

K S R事件のように、司法省訟務長官（S o l i c i t o r

G e n e r a l）は、連邦控訴裁判所の硬直的なルールに

対して、異議を唱える当事者達の政策議論を支持す

る法廷助言を最高裁に提出した。

「特許ライセンスは、技術を効率的に利用し、か

つ、開発競争と発明を促進することから、推奨され

るべきものである一方で、本来有効でない（特許要

件を満たさない）特許自体は、効率的なライセンス

を阻害し、開発競争を妨げ、発明のインセンティブ

を損なうものあり、そのような特許は、公共政策上、

断固として経済活動から排除すべきである。」5 6）

確かに、たいていのライセンシーであれば、ライ

センスに合意する際に、同契約対象となる特許の

有効性について、後に争うという意図は、普通は

持たない。しかしながら、変わりゆく特許法の世

界においては、やむをえず契約に合意させられた

ライセンシーには、連邦裁判所によって、その契

約対象特許の有効性について検証する確認判決に

であるかもしれない。”と5 0）。

最後に、G e n - P r o b eルールは、特許法の底辺を流

れる公共政策（P o l i c y）に関する最高裁の宣言を台

無しにしている。L e a r判決によると、「ライセンシ

ーこそが、対象特許の発明者の発見に関する特許の

有効性について争う経済的なインセンティブを持っ

ている」と述べて、彼らライセンシーの口を閉じてし

まうと、何の必要もまた正当性も無いのに、公衆は引

き続き「自称独占者」に対して、発明対価を払い続

けられるように要求されてしまうことになる5 1）。

連邦控訴裁判所は、G e n - P r o b e事件において、同

裁判所の過去の判例に従って、5 2）L e a r判決の法理を

採用しなかった。その理由は、同法理によって、

「ライセンス合意を実質的に無にし、特許権者がラ

イセンス契約を結びたがらなくさせてしまう」との

恐れからである5 3）。

実際に、連邦控訴裁判所は引き続き、最高裁の特

許政策（p o l i c y）5 4）に従うことを拒んだ。M e d I m m u n e

事件の地裁判決で述べられているように、 G e n -

P r o b e事件の判事達は、もし、ライセンシーに自分

がライセンス契約を交わした対象特許についてその

有効性を争うことを認めてしまうと、ライセンサー

側がよりリスクを被り、ライセンス契約を結びたが

らなくなるような、“好ましくない結果”がもたら

50）Id. at 96 (footnote omitted) (citing Bresnick v. United States Vitamin Corp., 139 F.2d 239, 242 (2d Cir.1943)).

51）Lear, 395 U.S. at 670.

52）See Studiengesellschaft, m.b.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561, 1567 (Fed Cir. 1997), cert. denied, 522 U.S. 996 (1997) （Lear判決

の判示内容は、"知的所有権に対する過去の懐疑主義の時代からの残響音"として片づけてしまっている）

53）Gen-Probe, 359 F.3d at 1381-82.

54）See Lear, 395 U.S. at 670 ("確かに、実際に公共のもの（Public Domain）の一部であるアイデアを使って充分かつ自由な競争

を認めるという、重要な公共の利益に反するような状態にある時、特許権者に対する衡平法上の利益に重きを置くことはな

い。").

55）MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., No. CV 03-2567, 2004 U.S. Dist. LEXIS 28680, at *15 (C.D. Cal. Apr. 23, 2004).

56）Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner at 23-24, MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., et al., No. 05-

608 (May 2006). 司法省訟務長官による法廷助言書（Amicus Brief）では、その政策（Policy）議論の後ろ盾として、いくつか

の最高裁の判例が引用されている。See, e.g., Cardinal Chem. Co . v. Morton Int'l, Inc., 508 U.S. 83, 100-101 (1993)（特許の有効

性に関する疑いを晴らすことは、概して公共にとって重要な事である点、指摘）; Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of

Ill. Found., 402 U.S. 313, 349-350 (1971) （最高裁の一致した見解は、特許権者を抗弁から隔離したり、実際には特許性が無い、

もしくは、認めらた特許権による独占権の範疇を越えているようなアイデアを使用する為にロイヤリティを強要すること特

許権者に許してしまうようなことは、すべきではない、と記載) ; Edward Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 3 2 9
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よる救済の機会が与えられるべきである。最高裁

は、e B a y事件で行ったように、そして今またK S R

事件でも行う可能性があるように、連邦控訴裁判

所の硬直的なG e n - P r o b e事件判決のルールを破棄

し、再び特許法の世界に、柔軟性の要素を取り入れ

そうである。

まとめ

おそらく、現実的には、連邦控訴裁判所は、混乱

期において特許制度を強化するために、（多くの場

合、気むずかしい最高裁の権威に直面しながらも、）

ある程度の強硬なルールを創出してきた。

実際に、投資資本として、自分たちの知的所有権

に依存する多くのベンチャー企業にとっては、特許

権は、必要不可欠なものとなっている。新しい技術

によって、我々が住んでいる世界が変わり続け、か

つて物理的な資本がそうであったように、知的資本

が今や我々の経済を促進させている。信頼できる特

許権とその排他権の保証は、バイオテクノロジー、

通信、コンピュータソフトウェアのような産業の成

長のための原動力となっている。しかしながら、概

して特許権者にとって有利なはずの、硬直した上述

のルールは、いまやその経済活動の仕組み自体に害

を及ぼそうとし始めている。最高裁の最近の特許法

に関する関心は、このような問題点の重要性を認識

したものであり、より一般基準に即したアプローチ

をとる方向に振り子の針を戻そうとしている5 7）。

57）（訳者注）なお、同年次総会後、連邦最高裁判所は、昨年10月27日に米国特許法第271条(f)項（侵害物の全部品または主要

部品の輸出は特許権の侵害行為であると規定）に関する事件の裁量上告も認めました。（Microsoft Corp. v. AT&T Corp., U.S.

No. 05-1056）
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