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論 説

矢部　達雄 *

米国特許：Pre-AIA102 条と AIA102 条による引例，その違いは？

１．はじめに

　2011 年に米国特許改正法（American Invents 
Act：AIA）が成立し，特に 102 条の条文（何が先
行技術になるのか）が大きく変更された。すなわ
ち，「先発明主義」から漸く「先願主義」に移行す
ることになった。ただし，AIA102 条の条文は 2013
年 3 月 16 日以降に「有効出願日」を持つ米国特
許出願に適用されることになった。したがって，
AIA 特許が成立するのは早くても 2015～2016 年
以降となり，AIA 特許による権利行使となると地
裁での訴訟，或いは，審決を経て CAFC の判決と
なるので 2020 年以降となる。最近になって漸く
AIA 特許による CAFC の判決が出てきた。とはい
えもう暫くの間は Pre-AIA と AIA 特許による訴
訟が混在すると予想される。本稿では，ごく最近
の AIA 特許による CAFC 判決（特に AIA102 条
を解説した）を紹介するとともに，Pre-AIA と AIA
で何が引例となるかをまとめ，相違点を明確にし
ておきたい。

２．Pre-AIA による 102 条

　Pre-AIA（AIA 成立以前）の時代，出願実務に
おいて主に関係するのは 102 条（a）項，102 条（b）
項と 102 条（e）項であり書面の関係上実務でほぼ
関与しない（c）項，（d）項，（f）項及び（g）項の説明
は割愛する。
　102 条（a）項及び 102 条（e）項において先行技術

（引例）となるか否かを判断する基準日（critical 
date）は問題となる特許出願の「発明日」であり，
102 条（b）項では「米国出願日の 1 年前」である。

　Pre-AIA 102 条（a）項と Pre-AIA 102 条（e）項に
おける基準日は「発明日」なので発明者が証拠に
基づき発明日を引例の日よりも遡及することで引
例の地位を否定できる。しかし Pre-AIA 102 条（b）
項による基準日は「米国出願日の 1 年前」で不動
なので発明日を遡及しても Pre-AIA 102 条（b）項
の引例は回避できない。故に Pre-AIA 102 条（b）
項を Statutory Bar（法定的禁止）と呼ぶ。

Pre-AIA（旧法）　米国特許法 102 条
（a） 発明日前の刊行物・公知

（b） 米国出願日の 1 年以上前の刊行物・公用・
販売

（e） 発明日の前に米国における先願がある場合

Pre-AIA 102 条（a）項
　発明が，特許出願人による発明の前に，米国内
において，他者に，知られ，用いられ，又は米国
ないしは外国において，特許され，もしくは刊行
物に記載されている場合

図 1：Pre-AIA 102 条（a）項の説明図

　上記したように，引例の日よりも本願の発明日
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論 説 を遡及することによって Pre-AIA 102 条（a）項に
よる引例は回避できる。Pre-AIA では，規則 131
条（37 CFR 1.131）による宣言書で発明の実施を
挙証する証拠（Labo Note 等）を提出することで
発明日を遡及できた。
　しかし，次の Pre-AIA 102 条（b）項によって米
国出願日の 1 年以上前に発明日を遡及することは
できない。言い換えると Pre-AIA 102 条（b）項は
発明日を遡及できる限界を規定している。すなわ
ち，米国出願日前の 1 年以内（グレースピリオド
と呼ぶ）である。

Pre-AIA 102 条（b）項
　米国特許出願日から 1 年以上前に，「内外国で，
特許または刊行物に記載」または「米国内で，公
用または販売」されている場合

図 2：Pre-AIA102 条（b）の説明図

　上記したように Pre-AIA 102 条（b）項適用の基
準日は米国出願日の 1 年前なのでこの日は不動で
あり，発明日を遡及しても Pre-AIA 102 条（b）項で
引例となればその地位を否定することはできない。
　但し，Pre-AIA では公用・販売が引例となるの
は米国領土内で実施された場合のみで，この点が
AIA と顕著に異なる。

Pre-AIA 102 条（e）項
　発明が，特許出願人の発明日の前に他のものに
より［i］米国において出願され 122 条（b）項の下
に公開，或いは，特許された場合であって，［ii］
351 条（a）項による国際出願は米国を指定し英語
で公開されたものは本条項における合衆国におい
て出願されたものと解釈する

図 3A：［i］Pre-AIA 102 条（e）の説明図

　B の米国出願は A の米国出願に対し 102 条（e）
項の先行技術となる。

図 3B：［ii］Pre-AIA 102 条（e）の説明図

　B の米国出願は A の米国出願に対し 102 条（e）項
の先行技術となる。

　図 3A と図 3B からも理解されるように本件 A
の米国出願の時点で公開されていない B の米国出
願が先行技術になる。従って , いくら費用と時間
をかけて A の出願前に先行技術の調査をしても，
このような先願は見つけられない。
　なお，Pre-AIA 103 条（c）項に Pre-AIA102 条

（e）項の先行技術は本願出願人と同一人所有の場
合には自明性の判断には適用しないと規定されて
いる。言い換えると，Pre-AIA 102 条（e）項の先
行技術は同一人所有でない場合には自明性の判断
にも適用される。

３．AIA による 102 条

　2011 年 9 月 16 日にオバマ政権下で America 
Invents Act（AIA）と称する米国特許改正法が成
立した。
　AIA による 102 条は，2013 年 3 月 16 日以降に

「有効出願日」を持つ米国出願，或いは，国際出
願に適用する。なお，「有効出願日」とは問題と
なる米国出願の最先の優先日（例：日本出願を基
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礎とし米国出願する場合には日本出願が有効出願
日となる）となる。

3.1　Transition Application に関して
　2013 年 2 月 14 日付官報 1）によると AIA102 条
の施行日を跨ぐような（有効出願日が 2013 年 3 月
15 日以前で米国出願が 2013 年 3 月 16 日以降）
出願（Transitional Application）の場合には以下
のように判断する。

図 4：AIA102 条の施行日を跨ぐ出願とは

Ex 1：�米国出願が優先権を主張しない場合⇒
“AIA”を適用する。

Ex 2：�優先権を主張しており，米国出願の全ク
レームのサポートが優先権出願にある場合
⇒“Pre-AIA”を適用する。

Ex 3：�優先権を主張しているが，米国出願の一項
以上のクレームが優先権出願に基礎がない
場合⇒出願全体に“AIA”を適用する。

Ex 4：�Ex 3 の米国出願から分割出願し，優先権出
願に基礎がないクレームを削除した場合⇒
一旦 AIA を適用した場合，“Pre-AIA”に戻
ることはしない。よって“AIA”の適用を
維持する。

Source: �https://www.uspto.gov/patents/laws/leahy-
smith-america-invents-act-implementation

3.2　�AIA102 条では Pre-AIA102 条と比べて以下
のように変わる（概要）

（i）「先発明主義」から「先願主義」に変わる。 
AIA 102 条（a）項（1） & AIA 102 条（a）項（2）

（ii）	米国外の出願から優先権を主張した場合に米
国外の優先日が「有効出願日」となり，後願
排除効が認められる。Pre-AIA では Hilmer 
Doctrine2）と呼ばれ，後願排除効は米国出願の
出願日のみとされていた。 AIA 102条（a）項（2）

（iii）	世界中での公知・公用・販売が先行技術とな
る。 AIA 102 条（a）項（1）

（iv）	本願（後願）の有効出願日の前に同一人所有
の先願がある場合に同先願は本願に対する先
行技術にならない。 AIA 102 条（b）項（2），

（c）項
（v）	 本願（後願）の有効出願日の前に共同研究の

AIA（新法）　米国特許法 102 条
102 条（a） （1） 有効出願日の前の先行技術 

（開示）
（2） 有効出願日前の先願

102 条（b）（1）（A）GP 内（有効出願日前の 1 年
以内）の発明者等による開
示は先行技術にならない。

新
規
性
喪
失
の
例
外
規
定

（B）GP 内（有効出願日前の 1 年
以内）の発明者による公表

（先行技術の開示前）によっ
て先行技術を排除できる。

（2）（A）先願の開示内容が発明者等
による場合は，先願は先行
技術にならない

（B）GP 内（有効出願日前の 1 年
以内）の発明者による公表

（先願の有効出願日の前）に
よって先願は先行技術とは
ならない。

（C）先願の開示とクレームされ
た発明主題が，有効出願日
の前に同一人に所有されて
いた場合には，先願は先行
技術とはならない。

102 条（c） 共同研究契約下で生まれた
発明は同一人所有とみなす。

102 条（d） 有効出願日を規定

https://www.uspto.gov/patents/laws/leahy-smith-america-invents-act-implementation
https://www.uspto.gov/patents/laws/leahy-smith-america-invents-act-implementation
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合意がある場合には先願は先行技術にはなら
ない。 AIA 102 条（c）項

（vi）	グレースピリオド内（有効出願日前の 1 年間）
で発明者等による先の公表（public disclosure）
がある場合には AIA 102 条（a）項（1）及び AIA 
102 条（a）項（2）の先行技術を排除可能。 AIA 
102 条（b）項（1）（B） & （b）項（2）（B）

3.3　First Inventor to File（発明者による先願主義）
　AIA においては 102 条（a）項で引例を規定し，
102 条（b）項で新規性喪失の例外を規定している。
102 条（c）項では共同研究による新規性喪失の例
外を規定している。さらに，102 条（d）項で AIA
における引例判断の基準日（Critical Date），即ち，

「有効出願日」を規定している。

AIA 102 条（a）項
　以下の要件に該当する場合にはクレームされた
発明を特許することはできない（新規性の喪失）。

（1）クレームされた発明が，有効出願日の前に特
許されるか，刊行物に開示されているか，公用，
販売，或いは，公にされた場合；

図 5：AIA 102 条（a）項（1）の説明図

或は，
（2）クレームされた発明が，その有効出願日の前
に，他の発明者を含む特許出願願書が有効に出願
され，米国特許法 151 条に基づき発行された特許，
あるいは，同法 122 条（b）項に基づく公開公報に
開示されている場合

図 6：AIA 102 条（a）（2）の説明図

　コメント 1：図 5 において有効出願日（例：日
本出願）の 1 年後に米国出願されたと想定した場
合，Pre-AIA では B の開示は米国出願日の 1 年以
上前となるので Pre-AIA102 条（b）項によって引例
となる。Pre-AIA102 条（b）項の基準日は「米国出 
願日の 1 年前」なので発明日の遡及で対応はでき
ない。
　なお，Pre-AIA において B の Disclosure（開示）
が米国以外での公知・公用・販売行為に基づく場
合には Pre-AIA102 条（a）項の引例とはならない。

　コメント 2：図 6 において「有効出願日」を日
本特許の出願日と想定する。Pre-AIA では米国
出願，或いは，PCT 出願（米国指定・英語公開）
しか後願排除効（先願の地位）がなかった（所謂 
Hilmer Doctrine 3）である）。従って，Pre-AIA で
は A の米国出願が B の米国出願に対して 102（e）
項の下に先願（引例）となる。ただし，B は発明
日を遡及し，A の先願の地位を否定できる。
　AIA では Hilmer Doctrine が廃止され，米国出
願が米国外の出願から優先権を主張する場合，外
国優先日が有効出願日となり，有効出願日が早け
れば先願の地位を持つので B の米国出願が A の
米国出願に対する引例となる。

3.4　AIA 102 条（b）項（例外規定）
（1）先の発明者による開示による例外規定：
　当該開示が，有効出願日の 1 年以上前のもので
はない場合に，当該開示が以下の要件に該当する
場合には当該開示内容は（a）項（1）の先行技術と
しない：
　（A）①発明者或いは②共同発明者，または，
③これらの者より発明主題を入手したる者による
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開示の場合；
　（B）（a）項（1）の開示の前に上記①，②，③の人
によって公表（Publicly Disclosed）されている
場合

AIA 102 条（b）項（1）（A）
Inventor Originated Disclosure Exception
　B の開示が A の有効出願日前 1 年以内の場合
には規則 130（a）の宣言書で「B の開示は A（①
発明者或いは②共同発明者）或いは，③（①又は
②から発明主題を入手した者）から得た」という
ことを証明」することで B の先行技術の地位を
喪失させることができる。

図 7：AIA 102 条（b）項（1）（A）の説明図

　コメント 3：図 7 において有効出願日（例：日
本出願）の 1 年後に米国出願されたとして場合，
Pre-AIA では B（A から得た情報を開示）の開示
は米国出願日の 1 年以上前となるので Pre-AIA 
102 条（b）項によって引例となり，発明日を遡及し
ても引例の地位を否定できない。

AIA 102 条（b）項（1）（B）
Prior Public Disclosure Exception
　B の開示は，A の米国出願に対する 102 条（a）
項（1）の先行技術となるが，A の「公表（Public 
Disclosure）」によって B の開示は先行技術の地位
を喪失する。
　なお，102 条（b）項（1）（B）の新規性喪失の例外
となる「公表（Public Disclosure）」の意味合いに
関して後述するSanho v. Kaijet 判決（Fed. Cir. 
2024）で詳しく判示された。

図 8：AIA 102 条（b）項（1）（B）の説明図

　コメント 4：図 8 において有効出願日（例：日
本出願）の 1 年後に米国出願されたと想定した場
合，Pre-AIA では B の開示は米国出願日の 1 年以
上前となるので Pre-AIA102 条（b）項によって引例
となる。さらに A による米国出願日の 1 年以上前
の発明の公表は Pre-AIA102 条（b）項の引例とな
り自らの米国出願の引例となる。

　コメント 5：先の公表（Public Disclosure）と
第 3 者の開示（Disclosure）
　公表 A と開示 B との関連性に関して 2013 年 2
月 14 日付の官報 4）で米国特許庁は以下のように
述べている。
　規則 130 条（b）に基づき発明者 A の先の公表で
他者 B による開示の先行技術の地位を否定する
には，B による開示の内容が A によって公表され
ていることが要求されるが，それを宣言書で証明
するには：
　（1）�開示の形態は違っても良い（例：公用，刊

行物，あるいは，販売行為による）
　（2）一言一句同一である必要はない
　（3）�公表 A が a，b，c で開示 B が a，b，c，d

の場合には開示 B の d は先行技術の地位
は否定されない

　（4）�公表 A が開示 B よりも広範な場合（例えば，
Genus v. Species）には開示 B は先行技術
の地位を否定されない；

　（5）�公表 A が Species で開示 B が Genus の場
合には開示 B は先行技術にならない；

　（6）�公表 A が一つの Species で開示 B が他の
Species である場合には開示 B は先行技術
の地位を否定されない。
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AIA 102 条（b）項（2）
　米国出願，或いは，米国特許の開示であっても，
以下の要件の何れかを満たす場合には上記（a）項

（2）の先行技術としない；
　（A）当該開示（発明主題）が①発明者或いは
②共同発明者から直接，あるいは間接的に得たも
のである場合；
　（B）当該開示（発明主題）を有する米国出願
の有効出願日の前に，①，②，又は，③の人によっ
て公表されている場合；
　（C）当該開示（発明主題）及びクレームされた
発明が，「有効出願日」の前に，同一人に所有さ
れる，或いは，所有される義務下にあった場合；

AIA 102 条（b）項（2）（A）
Inventor Originated Disclosure Exception
　B の出願は A の出願に対して 102 条（a）項（2）
の先願（先行技術）となるが，B の先願の開示内
容は A から得たものなので B の先願は A の米国
出願の先行技術にならない。102 条（b）項（1）（A）
と同様の対応：
　規則 130（a）の宣言書で「B の先願の開示内容
は A（①発明者或いは②共同発明者）から得た
ことを証明」することで B の先願の地位を否定
できる。

図 9：AIA 102 条（b）項（2）（A）の説明図

　コメント 6：図 9 において A と B の米国出願
は共に外国出願（日本出願）から優先権を主張す
ると仮定すると，Pre-AIA では A の米国出願が
B の米国出願に対して 102 条（e）項の下に先願（引
例）となる（コメント 2 参照）。ただし，A と B
の権利者が同じ場合には Pre-AIA103 条（c）項の
下に A は B に対する自明性判断の引例とはなら
ない。

AIA 102 条（b）項（2）（B）
Prior Public Disclosure Exception
　B の出願は，A の米国出願に対する 102 条（a）
項（2）の先行技術となるが，A の「公表（Public 
Disclosure）」によって B の先願は先行技術の地
位を喪失する。

図 10：AIA 102 条（b）項（1）（B）の説明図

　コメント 7：図 10 において Pre-AIA では A が
B に対して 102（e）項の下に先願（引例）となる（コ
メント 2 参照）。ただし，A と B の権利者が同じ
場合には Pre-AIA103 条（c）項の下に A は B に
対する自明性判断の引例とはならない。
　しかし，A による有効出願日前の発明の公表（米
国出願日の 1 年以上前の公表）によって Pre-AIA 
102 条（b）項の下に自身の公表が A（米国出願）
に対する引例となる。

　コメント 8：なお，A による公表と B の先願に
よる開示内容との関連性に関してはコメント 5 を
参照 5）

AIA 102 条（b）項（2）（C）
Common Ownership
　B の出願は 102 条（a）項（2）の先願となるが，A
の有効出願日の前に同一人（M 社）に所有されて
いるので B の出願は A の先行技術にはならない。

図 11：AIA 102 条（b）項（2）（C）の説明図
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　規則 130 条の宣言書を使うことなく，A の有
効出願日の前に出願 A と出願 B が同一人に所有，
或いは，同一人に譲渡される義務下にあることを
出願人 A が陳述することで B の先行技術の地位を
否定できる。6）

AIA102 条（c）項
共同開発の合意に基づく例外規定
　共同発明の合意に基づき発明が為された場合に
は AIA102 条（b）項（2）（C）でいうところの同一人
に所有される，あるいは，同一人に譲渡する義務
があったとみなす。

　コメント 9：AIA102 条（c）は Pre-AIA103 条（c）
項に対応する。AIA では新規性喪失の例外が 102
条に全て規定され，AIA103 条は Pre-AIA103 条

（b），（c）が削除されるとともに Pre-AIA103 条（a）
の「発明日において」という文言が「有効出願日
において」に改訂された。

４．�Celanese Int’l Corp. v. ITC （Fed. Cir. 
2024-08-12）7）

　本事案は AIA102 条（a）項（1）の「販売」という
用語の解釈に対する判例である。
　AIA102 条（a）項（1）によると有効出願日前の販
売行為（特許された製品）によって特許を得るこ 
とはできない。但し，同条文 AIA102 条（b）項（1） 

（A）によって，当該販売が有効出願日前 1 年以内
（グレースピリオド内）で，発明者による特許製品の
場合には新規性喪失の例外規定が適用され，当該
販売行為は引例とはならない。従って，AIA102 条 
において，発明者による特許製品の販売の場合，
引例となるか否かの判断の基準日は有効出願日の
1 年前の日で，同基準日前に販売行為があれば On- 
sale bar（販売により新規性喪失）となり特許を
受けることができない。
　Pre-AIA の時代には，102 条（b）項の条文が On- 
sale bar を規定しており，米国出願日の 1 年以上前
に販売行為があれば特許できないと規定している。

図 12：AIA 102 条による On-sale bar の説明図

　注意：AIA102 条における「有効出願日」とは
問題となる米国出願の最先の優先日（外国出願も
含む）である。

　本事案で問題となったのは欧州で非開示の方法
で製造された製品を米国に輸入し販売する行為

（基準日の前）によって問題となる特許は On-sale 
bar（販売によって新規性喪失）となり AIA102
条（a）項（1）の下に無効となるかであった。結論と
しては Pre-AIA の時代と AIA102 条で規定する

「販売」とは同じ意味であり，販売された製品が
どのように製造されたかは公に開示されている必
要はない。即ち，非開示の製法で作られたものを
基準日前に販売することで 102 条の「販売」に
該当し，後に当該製法を特許することはできない。

　以下に事件の概要を述べる。

・特許権者：Celanese Int’l Corp.
・控訴人：Celanese Int’l Corp
・被疑侵害者：JINHE USA LLC
・関連特許：
　USP 10,023,546；USP 10,208,004；US 
10,590,095（以下，546 特許，004 特許，095 特許）
　3 件とも同日（2016 年 9 月 21 日）に米国出願
されている。したがって，On-sale bar（販売に
よって新規性喪失）となる基準日（critical date）
は 2015 年 9 月 21 日である。

・発明：Improved processes for producing high purity 
acesulfame potassium.（アセスルファムカリウム

（人工甘味料））

・事件の背景：
　Celanese は，被疑侵害者 Jinhe を相手に 546 特
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許，004 特許，095 特許でクレームされた方法で
作られた人工甘味料（Ace-K）を米国に輸入し販
売しているという理由で連邦法 19 章 337 条（以
下，米国関税法 337 条）に基づき ITC に輸入差
し止めを請求した。ITC は Celanese の 3 件の特
許は基準日前の販売行為によって AIA102 条（a）
項（1）の下に無効であると略式決定をした。同略
式決定を不服とし Celanese は CAFC に控訴した。

・争点：
　基準日の前に，欧州で非開示の方法で作られた
製品を米国で販売する行為によって，問題となる
特許（非開示の製法をクレーム）は AIA 102 条（a）
項（1）で規定する On-sale bar（販売によって新規
性喪失）に該当し無効となるか？

・ITC の判断：
　Jinhe は問題となる Ace-K は基準日（2015 年 9 月
21 日）前から米国に輸入され，販売されているの
で米国関税法 337 条を違反しないと反論した。問
題となる特許クレームの製法は基準日の前に，①
欧州にて非公開の状態で製造され，且つ，②米国
に輸入され販売されていた事実に対して当事者間
で争いはない。同事実に鑑み Jinhe は米国特許法
102 条（a）項（1）によって問題となる 3 件の特許ク
レームは無効であると主張し，ITC に略式決定を
求めた。ITC は事実関係を考慮の上，Jinhe の主張
に同意し問題となる特許クレームを無効と判断し，
米国関税法 337 条を違反していないと決定した。

・CAFC の判断
1）On-sale bar（基準日前の販売行為によって

新規性喪失）に関して
　On-sale bar（基準日前の販売行為によって新規
性喪失）という概念は 1836 年に連邦議会によって
立法された。その後，幾多の法改正を経ながらも
On-sale bar という概念は条文で維持されてきた。
　AIA 以前（Pre-AIA の時代）は 1952 年に成立
した米国特許法第 102 条（b）項で，米国出願日の
1 年以上前に米国内で公用又は販売行為があれば
特許できないと規定されていた。Pre-AIA の時代

において，102 条（b）項でいう「販売行為」とは
非公開のプロセス（方法）で作られた製品の販売
によって当該プロセス（方法）は特許を受けられ
ないと判示してきた。約 40 年前のD.L. Auld 判決

（CAFC：1983 年）8）において本事案とほぼ同一の
事実関係が争点となった。Auld は米国出願日の 1
年以上前に非公開の方法（鋳物による装飾エン
ブレムの製造方法）で製造したエンブレムの販売
の申し出をした。この販売の申し出という行為に
よって Auld の方法クレームは無効となった
　1829 年のPennock v. Dialogue 事件 9）で，最高
裁は非開示の方法によって製造された製品の販売
行為に関して意見を述べた。長期にわたり機密を
維持した発明に特許を与えることで実質的に排他
権の期間を延長することになり科学技術の進歩を
遅らせることになる。
　比較的近似では，1998 年のPfaff v. Wells Elecs
事件 10）において，1946 年のMetallizing 判決 11）を
引用し次のように述べた，「On-sale bar の役割は，
発明によって商業上の利益を得ていながら特許を
受けることを遅延し実質的に条文で規定された権
利期間を延長することを禁止することである」。
　上記のように Pre-AIA の時代に確立した判例法
によると，基準日（critical date）の前に非開示
の方法によって製造されたものを販売する行為は
On-sale bar を発動し特許を受けることを阻止し，
仮に当該プロセス（方法）で権利となった特許は
無効となる。

2）AIA の時代（改正法成立：2011 年 9 月 16 日）
　2011 年に法改正がなされ米国も他国の制度と
調和すべく「先発明主義」から「先願主義」に
移行した。Pre-AIA の 102 条（b）項に対応する
条文は AIA では 102 条（a）項（1）となり，基準日

（critical date）は有効出願日となり，当該有効出
願日の前にクレームされた発明が刊行物に開示，
公用，販売，・・・されている場合には特許を受
けることはできないという規定となった。2019
年のHelsinn 事件 12）において，最高裁は On-sale 
bar に該当する行為は Pre-AIA と変わっていな
いと判示した。即ち，基準日の前に非公開の方法
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によって製造されたものを販売する行為によって
特許を受けることはできない。
　AIA102 条（a）（1）において Pre-AIA の 102 条（a）
項における「invention」が「claimed invention」と
なった。このクレームされた発明（claimed invention）
という文言の“claimed”を連邦議会が足したこと
によって On-sale bar の意味合いを変更したのか？
　CelaneseはOn-sale barはクレームされた発明，
即ち，販売の対象のみに適用されると主張した。
即ち，問題となる特許においてクレームされた発
明とは非開示の方法であって，同方法によって作
られたものが On-sale bar（販売行為によって新規
性喪失）の対象ではないと反論した。Celanese の
主張は AIA 改正法によって，方法（プロセス）の
特許性の条件としての On-sale bar は根本的に変
わったという趣旨である。しかし，AIA 改正法 102
条の立法趣旨を参酌しても連邦議会にその意図は
見いだせない。事実，On-sale bar に対する判例
法（最高裁）においても“invention”を“claimed 
invention”と交互（interchangeably）に言及して
いる。13）

3）	 AIA102 条における on sale（販売行為）の意
味合い

　AIA102 条（a）（1）では特許を受けられない条件
として，有効出願日の前に，すでに特許されてい
た，刊行物に開示されていた，公に使用されて
いた，販売されていた・・・と規定されている。
Helsinn 最高裁判決で「販売」というカテゴリー
に関して，商業上の販売行為によってクレームさ
れた発明の詳細を公衆に明示する必要はないと言
及した 14）。
　本事件の特許された方法に関して述べると，基
準日の前に非開示の方法を用いて公衆から商業上
の利益を得る行為に対して On-sale bar が適用さ
れる。

結論：
　Celanese の問題となる特許された方法クレーム
は基準日前の販売行為によって AIA102 条（a）項

（1）の下に無効である。依って，ITC の略式決定

を支持する。

５．�Sanho v. Kaijet Tech Int’l Limited（Fed. 
Cir. 2024-07-30）15）

　本事案は AIA による 102 条（b）項（2）（B）の新
規性喪失の例外規定の適用に関する。そもそも
2011 年に成立した AIA によって米国特許法は先
発明主義から先願主義に変わった（適用されるの
は 2013 年 3 月 16 日以降に有効出願日を持つ米
国出願）。102 条（a）項（1）は有効出願日前の刊行
物，販売，公用が引例となる。102 条（a）項（2）で
は先願（本願の有効出願日前に有効に出願された
米国出願）が引例となる。102 条（b）項は新規性
喪失の例外を規定しており，今回問題となったの
は先願の有効出願日の前の販売行為が 102 条（b）
項（2）（B）で規定する「公表（public disclosure）」
に該当するかであった。
　結論からいうと，2 者の間で私的な商談により
販売行為（守秘義務無し）が実施されたとしても，
その販売行為によって問題となる発明の特徴が
十分に公衆に開示された状態でない場合には 102
条（b）項（2）（B）で規定する「公表：公衆への公開」
には該当しない。
　言い換えると，守秘義務を伴わない私的な販売
行為は 102 条（a）項で規定する販売行為に該当し
他者の出願に対する引例となるが，自分の出願を
守るために 102 条（b）項（2）（B）の新規性喪失の例
外規定を適用するには当該私的な販売行為によっ
て発明主題が公衆に十分に公開されていなければ
ならない。

　以下に事件の概要を述べる。

・特許権者：Sanho
・控訴人：Sanho
・IPR 請求人：Kaijet
・関連特許：USP 10,572,429（以下，US429）

・事件の背景：
　Kaijet は Sanho の US429 を無効にするべく IPR
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を申請した。Kaijet は Kuo（US 公開公報：US2018/ 
0165053）と他の先行技術の組み合わせによって
US429 は自明であると主張した。Sanho も Kuo は
US429 に対して米国特許法 102 条（a）項（2）の下に
先行技術に該当することには同意した。しかし，
Kuo の有効出願日の前に Sanho は問題となる製品
を販売していたので米国特許法 102 条（b）項（2）

（B）の下に Kuo の先行技術の地位を否定できると
反論し US429 の特許性を主張した。

・争点：
　Kuo の有効出願日前の Sanho の販売行為によっ
て米国特許法 102 条（b）項（2）（B）の下に Kuo の先
行技術の地位が否定されるか？

・PTAB の判断（審決）：
　Kuo の有効出願日は US429 の有効出願日の前
なので米国特許法 102 条（a）項（2）の下に US429
に対する先行技術（引例）に該当する。

図 13：�Sanho の US429 と Kuo 引例との時系列に
おける関係

　上記のように Kuo の有効出願日の前に発明者か
ら Sanho に販売の申し出があり，Sanho が 15,000
ユニットを発注した。これら Kuo の有効出願日の
前に実施された発明者と Sanho との間の守秘義務
のない販売行為が 102 条（b）項（2）（B）で規定する
新規性喪失の例外（有効出願日前の公衆への公開

“Public Disclosure”）に該当するか否かが争点と
なった。
　審判部は Sanho の行為は 102 条（b）項（2）（B）の

「公衆に公開（public disclosure）」に該当しない
とし Kuo と他の先行技術によって US429 は自明
であると判断した。

・CAFC の判断
　守秘義務のない，私的な販売行為が 102 条（b）項

（2）（B）で規定する「公衆への公開（public disclosure）」
に該当するか否かを検討する。以下の理由によっ
て審決を支持する。
　1）102 条によると，公衆に公開されていない
販売行為も引例としての「公開（disclosure）」に
含まれる。しかし 102 条（b）項（2）（B）でいう「公
衆への公開（public disclosure）」と 102 条で規定
する「公開（disclosure）」は違う意味合いで立法
されている。
　102 条（b）項（2）（B）でいう「公衆への公開」は

「公開」という用語の狭い意味と解釈される。
　他者の特許を無効にする引例としての「公開

（disclosure）」と自分の特許を守るための 102 条
の新規性喪失の例外規定としての「公衆への公開

（public disclosure）」とは識別される。
　2）立法趣旨（AIA）を考慮すると「公衆への
公開（public disclosure）」は発明が公衆に利用可
能であることが必要である。102 条（b）項（1）（B）
及び 102 条（b）項（2）（B）における「公衆への公開

（public disclosure）」とは，発明者が発明主題を
公衆に十分に公開した場合，既に「公衆へ公開」
された主題を後に他者が公開したとしても発明者
が特許を受けることを否定されないことを保証し
ている。
　3）102 条（a）項でいう引例としての「公用（public 
use）」と 102 条（b）項でいう「公衆への公開（public 
disclosure）」は根本的に意味合いが異なる。Helsinn
最高裁判決で判示されたように，公衆に発明の特
徴全てを開示しない公での商業的利用（a public 
commercial use）は他者の特許を無効にする引例
になりうる。さらに，引例としての販売行為或い
は販売の申し込みは，公衆に利用可能である必要
はない。このように 102 条（b）でいう「公衆への
公開」は引例としての「公用（public use）」を含
むと推定してはならない。
　4）事実関係を整理すると，Kuo の有効出願日
の前に，発明者は Sanho と WeChat で商談をはじ
め発明品（HyperDrive）を発送した。Sanho は計
15,000 ユニットの HyperDrive を発注した。Sanho
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側の証言も同様の内容であり，さらに Sanho は
153,600 ドルを支払った。しかし 15,000 ユニット
の HyperDrive の売買契約が成立したのか，或い
は，15,000 ユニットの HyperDrive が製造された
のかは明らかになっていない。この商談は守秘義
務もなく，秘密保持契約もないが，問題となる発
明（HyperDrive）の特徴が Sanho 以外に開示され
たという記録はない。
　上記証言によると，2 者の間で私的なメッセー
ジを介して私的な売買があったということのみで，
この販売行為によって発明の主題が十分に公衆に
開示されたという記録はない。従って，この販売
行為に，102 条（b）項（2）（B）による新規性喪失の
例外規定は適用されない。

結論：
　上記理由により審決を認容する。

６．まとめ

　2011 年の AIA 法改正により何が先行技術にな
るかを規定した米国特許法第 102 条が根本から改
訂された。ごく最近になって AIA 改正法で権利化
された特許による CAFC 判決が出てきた。しかし，
もう暫くの間は Pre-AIA で成立した特許と AIA で
成立した特許による権利行使が混在すると予想さ
れる。
　したがって，いざ米国特許に基づき警告書を受
けた場合，あるいは，競合他社の米国特許に対す
る無効資料を調査する際に知財部の初動として，
まずは Pre-AIA と AIA の何れが適用されるのか，
何が引例になるのかの全貌を把握することは重
要である。さらに Pre-AIA から大きく変わった
AIA による新規性喪失の例外規定の全貌を把握
しておくことも重要である。本稿がその一助にな
れば幸いである。
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