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米国における“不公正行為”とは？
　米国特許法では、情報開示陳述書（IDS）
を提出する義務は、37 CFR § 1.56⒜条に記
されている誠実義務（Duty of Candor）に基
づきます。、1.56⒜条によると、出願にかかわ
りがある人たちは、重要な情報を知りその重
要性を認識した場合に、必ず特許庁に報告せ
ねばなりません。誠実義務を意図的に怠る、
即ち情報を意図的に隠した人は、不公正行為

（inequitable conduct）を行ったとされます。
また、重要かつ虚偽の情報を故意に提出した
人も、不公正行為を行ったとされます。
　不公正行為は特許権に強い影響を及ぼしま
す。誠実義務の怠りが、たった１つの請求項
に影響を与えたとしても、特許権の全体が無
効と判断される可能性があります。また、関
連する分割出願などまでも無効とされるおそ
れがあります。
　さて、今年の５月に米国連邦巡回控訴裁判
所（CAFC）がTherasense判決を出し、こ
の判決によって不公正行為が成立し難くなり
ました。今までは、特許権者が不公正行為を
したため当該特許権は無効である、と侵害訴

訟の被告が主張する頻度が高かったのです。
結果として、不公正行為が有ったか否かを決
めるまでに時間とお金がかかり過ぎ、本来得
られたであろう損害賠償額より安く原告が和
解 す る 一 因 に も な っ て い た よ う で す。
Therasense判決により不公正行為を証明し
難くなったので、不公正行為の議論にまつわ
る無駄が少なくなることを期待したいです。
　Therasense事件では、原告が、当該特許
の審査時に、対応欧州特許出願に関する欧州
特許庁に対する弁論を米国特許庁に知らせる
ことを怠ったことが不公正行為になるのかど
うかが論点となりました。CAFCは結局、地
方裁判所は不公正行為の分析を誤ったとし、
本件を差し戻して、正しい分析に基づいた不
公正行為の判断を行うよう命じました。
　Therasense判決によるCAFCによる変更
は、２つの不公正行為の基準である欺く意図
と重要性とは、各々独立して判断されなけれ
ばならないというものです。それまでは、ス
ライド制（Sliding Scale）という判断基準に
基づいていました。そこでは、欺く意図と重
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要性は相関していて、秘匿された情報の重要
性が高くなるにつれ欺く意図の推定基準を下
げてよかったのです。このスライド制が
Therasense判決のおかげでもはや使えなく
なりました。
　欺く意図を証明するためには、⑴出願人が
その情報の存在を知っていたこと、⑵その情
報が重要であると知っていたこと、そして⑶
その情報を特許庁に渡さないと判断したこ
と、 が 証 明 さ れ な け れ ば な り ま せ ん。
Therasense判決によってスライド制が否定
されたので、欺く意図の有無判断に情報の重
要性が影響を及ばなくなり、欺く意図の推定
基準は、極めて重要な情報であっても下がら
なくなりました。
　重要性の判断はまた別です。重要性の基準
は「But for」テストと言い、「仮に、その情
報を特許庁に正しく提出していたら、その出
願は特許されていなかった」なら、その情報
は“重要”となります。その情報が当該特許
の請求項に関係するものであったとしても、
新規性の欠如や自明性の証拠にならない情報
であれば、重要性を持たない情報だと判断さ
れます。
　ここで注意しなければいけないのは、情報
開示の義務は誠実義務の一部に過ぎないとい
う こ と で す。 も し 出 願 人 が「egregious 
conduct」（ひど過ぎる行為）をした場合（例
えば、虚偽の宣誓書を提出した場合）には、
重要性を証明する必要は有りません。
　現在、米国の裁判所の判断はTherasense
判決に従っています。CAFCで11月14日に判
決がなされたPowell v. Home Depot事件で
は、原告は手続きを加速するためPetition to 
Make Specialという請願書を出し、その後に
原告側の状況が変化して請願を認められる資
格がなくなったにもかかわらず、その変化を
特許庁に知らせなかったことが論点になりま
した。しかし、Powell v. Home Depot判決
では、原告の行為は正しくなかったけれど

も、状況の変化という情報は重要性を持たな
いし、特許庁に知らせなかったことは「ひど
過ぎる行為」でもないため、不公正行為は成
立しませんでした。
　Therasense判決が不公正行為の判断を少
しシンプルにしたことを、今後の侵害訴訟の
原告側は好意的に見るはずです。
　しかし、少しくらいシンプルになっても、
誠実義務を果たすためになさなければならな
い、どのような状態が“誠実”でどのような
状態が“非誠実”かの判断は、深く米国の文
化に根ざしたもので、外国人である日本人に
は理解が容易ではないようです。米国におけ
る“不公正行為”とは？、の答えを日本人に
理解できるように説明するのはとても難しい
と感じます。
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