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米国における“不公正行為”に関する新判決
　昨年12月に本欄において、Therasense判
決が、不公正行為を成立させ難くする方向に
アメリカの誠実義務を変形させたことについ
て書きました。ところが、４月９日に判示さ
れたAventis Pharma v. Hospira判決は、成
立し難くなったと考えられた不公正行為の判
断が現実になされ得ることを示しました。

　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⒜に記されて
いる誠実義務（Duty of Candor）に基づきま
す。それによると、出願に関係する人たち
は、重要な情報を知りその重要性を認識した
場合には必ず特許庁に報告せねばなりませ
ん。重要な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。

　 昨 年 ５ 月 に 米 国 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所
（CAFC）は、Therasense判決によって、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
ないと判示しました。Therasense判決では、
CAFCがそれまで使ってきていたスライド制

（Sliding Scale）という判断基準を拒否し、
欺く意図と重要性とを個別に判断することに
したのです。それによって、不公正行為が成
立し難くなったと理解されてきました。

　そんななかで、Aventis判決は、Therasense
判決後、初めて不公正行為が成立すると判断
された判決となりました。

　原告Aventisは化学療法（chemotherapy）

の薬に関して２つの米国特許を持っていまし
た。それらの特許によると、薬投与の際に副
作用が少なくなるそうです。それを真似た無
印商品を被告のHospiraが販売しないよう
に、自らが所有する２つの特許権をHospira
が侵害していると主張してAventisは訴訟を
提 起 し ま し た。 し か し 皮 肉 な こ と に、
Aventisが行った訴訟で、Aventisの両特許
はともに無効であると判断されてしまいまし
た。

　そのいきさつは次のようなことです。

　訴訟手続きにおいて、Aventis特許に係る
発明者の一人、Fabre氏が宣誓証言をしまし
た。そこで彼は、審査中に米国特許庁に渡さ
なかった先行技術文献が２つあったことを告
白しました。併せてFabre氏はそられの文献
は重要ではないと主張しましたけれども、裁
判官はその主張を受け入れず、反対の判断に
達しました。
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　まずは重要性の分析です。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、特許され
ていなかった」のであれば、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。Aventis判決では、審査中に渡されてい
なかった２つの先行技術文献に基づいて特許
請求項が自明であるとされました。この結
果、それらの先行技術文献の重要性が証明さ
れた結果となりました。

　次に欺く意図の分析です。欺く意図を証明
するためには、当該関係者が⑴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。

　宣誓証言では、Fabre氏が当該先行技術文
献の存在を知っていたことを認め、さらに当
該先行技術文献を特許庁に提出しないと決め
たことも告白しましたので、⑴と⑶の条件が
まず満たされました。

　最後の⑵の条件については、Fabre氏は、
当該先行技術文献の情報を使って行った実験
は失敗だったので、そのような情報を提出し
ない方がいいと思ったと証言しました。しか
しながら、裁判官はFabre氏の主張をそのま
ま採用せず、当該先行技術文献を基礎にして
自分の発明に達したのであるから、Fabre氏
は重要性を認識していたと判断しました。こ
の裁判官の判断により、⑵を含めた欺く意図
の３条件すべてが満たされたことになりまし
た。

　その結果、Therasense判決以後はじめて、

Aventis事件で不公正行為が成立したので
す。

　なお、興味深いことですが、Aventis判決
においてCAFCは、地方裁判所のTherasense
判決と異なり、地方裁判所は不公正行為を正
しく分析したとしています。しかし、地方裁
判所のAventis判決は、CAFCのTherasense
判決よりも先になされた判決なのです。にも
かかわらず、地方裁判所のAventis判決は
CAFCのTherasense判決に適切に従ってい
る、とCAFCは自らのAventis判決で言って
いるのです。不思議な論理ですね。
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