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今月のニュース 

 CAFC、35 U.S.C. § 
112に準じて特許無効
の略式判決を覆す    

 CAFC、PTOへの最新
情報提供を怠ったこと
は、不正行為に当たら
ないと判断    

 CAFC、事前同意によ
り特定費用の支払いを
除外    

 CAFC、当事者不適格
による訴訟棄却を支持 

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAFC、35 U.S.C. § 112に準じて特許無効の略式判決を覆す 

Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc., Appeal No. 2009-1589におい
て、米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、連邦地裁が下した特許非
侵害の判決を支持した一方、35 U.S.C. 第112条の不明瞭条項に準じて特
許を無効とする略式判決については、判決を覆した。二つの係争特許は
タッチスクリーン付きポータブルコンピューターをクレームしている。
連邦地裁は、「前記レスポンスと前記の可能なレスポンスのライブラリ
のうちの一つとを、相互参照する手段」というクレームの文言が曖昧で
あるということを理由に、両特許のある特定のクレームを無効と判断し
た。連邦地裁は特に、明細書にはこの機能のための構造を提供するに十
分な「アルゴリズム」が含まれていない、と判断した。CAFCは、明細
書にはプログラマーの数学アルゴリズムは含まれていなかったものの、
プログラマーによって実施されるべきアルゴリズムは明細書中に散見さ
れていたとし、連邦地裁の判決を覆した。 

CAFC、PTOへの最新情報提供を怠ったことは、不正行
為に当たらないと判断 

Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., Appeal No. 2010-1409において、米連邦
巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、Powellが不正行為を行わなかったと
の連邦地裁の判断を支持した。Powellは、電動丸鋸のセーフティ・ガー
ドに関する特許申請に対し、審査を早めるための優先審査申請をしてい
た。しかしPowellは、その申請の理由である、クレームされた発明を具
現化した機具を製造販売しなければならないという状況ではなくなった
後、それをPTOに申告しなかった。CAFCは、Powellが申告をしなかっ
たという事実は、「もしそれがなかったら」という重要性に係わる基準
を満たすものではなく、また不正行為と判断できるほど「積極的な悪質
行為」のレベルに値するものでもなかった、と判断した。  

CAFC、事前同意により特定費用の支払いを除外 

In re Ricoh Co., Ltd., Appeal No. 2011-1199において、米連邦巡回控訴裁判
所（以下CAFC）は、連邦地裁が命じた証拠開示手続に関するある特定
の費用の支払い命令を覆した。被告であるSynopsysは、連邦地裁が非侵
害の略式判決を下した後、原告Ricohに第三者の電子データベースに関
するものを含む費用の支払いを求めた。しかし、両当事者は事前にデー
タベースに関する費用を折半することに合意していた。従って、CAFC
はかかる事前同意を考慮し、連邦地裁による第三者の電子データベース
に関する費用の支払い命令は不適切であったと判断し、これを覆した。 

CAFC、当事者不適格による訴訟棄却を支持 

Gellman v. Telular Corp., Appeal No. 2011-1196において、係争特許の共同
発明者として名を連ねるMichael Lebowitz市長の財産管理団体（以下
「Lebowitz信託」）は、複数の企業を相手取り特許侵害訴訟を起こし
た。しかし、係争特許のもう一人の共同発明者であるJames Seivertは当
事者として当該訴訟に加えられていなかった。連邦地裁は、Lebowitz信
託が係争特許の共同権者の一人でしかなく、また、もう一人の共同権者
であるSeivert氏の所有権の持分が法的にLebowitz信託に譲渡されてい
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る、というLebowitz信託の主張は、十分な証拠の裏付けがなく、法律の
適用を誤っている、と判断した。よって連邦地裁は、当事者不適格を理
由に再訴可能な棄却とした。 

米連邦巡回控訴裁判所（以下CAFC）は、特許侵害訴訟においては、当
該特許の法的保有者の全員が当事者として係わらない限り訴訟は成立し
ない、ということが確立されており、また連邦地裁が当事者不適格を理
由に訴訟を棄却したのは誤りではなかった、と判断した。CAFCはま
た、訴訟の棄却は確定力のある決定として請求棄却されるべきだった、
という被控訴人の主張も退けた。 
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