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親日的判決・反日的判決
（2013年２月のCAFC判決から）

　親日的判決・反日的判決（2013年２月の
CAFC判決から）
　先月（2013年２月）になされた判決の一つ
に、Accent Packaging v. Leggett&Plattがあ
ります。この判決は、米国連邦巡回控訴裁判
所（CAFC）の請求項の解釈の仕方を少し明
確にしてくれました。
　2010年に始まったこの訴訟では、Accent
社がL&P社を訴え、ゴミの梱包方法に関す
るAccent社の２つの米国特許（US 7,373,877; 
US 7,412,992）を侵害していると主張しまし
た。地方裁判所では非侵害と判断しました
が、CAFCはその判決を部分的に破棄しまし
た。
　�����������������������������US 7,373,877�����������������の請求項１に、複数の「������opera�
tor body」が記載されており、次の限定が訴
訟の焦点となりました：「������������������each of the opera�
tor bodies being operably coupled with a 
respective one of said gripper, knotter, cut�
ting element and cover」。地方裁判所では、

「その限定は、それぞれのoperator bodyが
gripper, knotter, cutting element and cover
のうちの１つだけに接続されていることを意
味している」とのL&P社の主張を認めまし
た。そのため、特許を侵害していないとされ
ました。
　しかしながらCAFCは、US 7,373,877の明
細書の記載を用いてその限定を異なるように
解釈したのです。明細書に記載された好適実
施例では、１つのoperator bodyがgripper, 
knotter, cutting element and coverのうちの
１つまたは２つに接続しているように開示さ
れています。より正確には、４つのoperator 
body ��������     ���������������������の う ち ２ つ が、����������������������gripper, knotter, cut�
ting element and coverの２つに接続されて

います。CAFCは、この実施例を参酌して特
許請求の範囲を解釈しました。
　実施例を参酌して請求項の表現の意味を解
釈することは、日本では普通ですので、この
CAFCの判断は親日的と言えるのではないで
しょうか。
　ただし、上記のような解釈は訴訟に限ら
れ、審査の時にはたいてい使われません。明
細書で表現された発明者の意図を考慮せず
に、殆どの審査官は請求項をできるだけ広く
解釈しようとするのです。請求項のそれぞれ
の言葉の意味を解釈する際には明細書の記載
を参考にするべきだと思うのですが、審査官
は明細書を無視することがよくあります。

＊
　 も う 一 つ の 判 決 Semiconductor Energy 
Laboratory （SEL） v. Yujiro Nagata は、 上
の判決とは異なり、日本にとって都合の悪い
反日的判決と言ってよいように思います。こ
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れは、英米法のAssignor Estoppel Doctrine
に関するケースです。
　日本の研究開発会社であるSELの社長、
Shunpei Yamazaki氏は多くの米国特許の発
明者となっています。SELが所有する米国特
許US 6,900,463の発明者は、Yamazaki社長と
Yujiro Nagata氏でした。
　別の訴訟で、その特許を侵害しているとし
てSELがSamsungを訴えました。その訴訟の
際、Nagata氏は証人になったのですが、な
んとSamsung側に雇われた証人になったの
で す。Nagata 氏 は、 出 願 の assignment と
declarationにある彼の署名は偽造であるとの
証言をしました。
　その訴訟は和解に終わったのですが、SEL
の裁判活動はそれで終わらず、Nagata氏個
人に向けられました。Nagata氏の証言がな
ければもっと多くの和解金をもらえたはず
だったとの主張で、SELはNagata氏を訴え
た の で す。 し か し、 裁 判 所 は、Assignor 
Estoppel Doctrineは訴因にはならないとし
て、SELの訴えを破棄しました。
　譲受人が特許侵害訴訟を行う場合、譲渡人
は特許の有効性を否定してはなりません。こ

れが、Assignor Estoppel Doctrineと言われ
る考え方です。これに反したことを理由に訴
訟を起こせるのかどうかが問題になりました
が、裁判所は、Assignor Estoppel Doctrine
は訴訟時の法的防御に過ぎず、訴因にはなり
えないと判断したのです。
　この件は、日本企業にとっては、出願時の
assignmentとdeclarationの日本的作成実務
の見直しを示唆するものであるとも言えま
す。また、もともと日本企業のために働いて
いた日本人発明者が、被告となった外国企業
側に立って証言をした、という点でも、日本
企業の特許実務の慣習の見直しを迫るもので
あるとも言えるでしょう。
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