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102（ワン・オー・ツー）
　先月、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）
が出したHamilton v. Sunbeam判決は、法改
正前の102条⒝による特許無効に関するもの
です。Hamilton Beach社の特許が、当社の
関わった「on-sale（販売行為）」活動のため
無効と判断されました。

　本件には旧102条⒝が適用されます。それ
によると、米国での出願日から１年以上前
に、国内外のいずれかにおいて本発明が「on-
sale」状態になっている場合、特許を得るこ
とはできません。本判決は、その「on-sale」
の意味を新たにクリアにする役割を果たす結
果となりました。

　両社は、低温で長時間料理する鍋の製造販
売で競合しています。���������������Sunbeam��������社が������Hamil-
ton Beach社の特許を侵害したと言われて訴
訟が始まりました。その特許、US 7,947,928
は２代目の継続出願で、親は2006年３月１日
に出願されたUS 7,485,831です。

　Sunbeam社は、102条⒝を満たしていな
かったので特許は無効、と主張しました。
US ’831の出願日から１年より前に本発明は

「on-sale」状態になっていたというのです。
結局、地方裁判所もCAFCもその主張を受け
入れました。

　102条⒝の「on-sale」による新規性の喪失
には２つの基準があります。⑴記載されてい
る発明が「on-sale」の対象になるか、⑵発明
を実施する準備ができている場合です。今回
の訴訟で論点にならなかった基準⑵は、既に
作られた場合のみならず、作るのに十分なほ
どに図面や書類が詳細であれば満たされる

と、CAFCの判事は説明しています。

　本件における「on-sale」状態は次のように
起こりました。2005年２月８日にHamilton
社は外国の下請け会社に本発明にかかる鍋の
注文書を送りました。2005年２月25日に当該
下請け会社はEメールで注文を確認しまし
た。そのEメールには、Hamilton社から製造
開始の確認をもらってから鍋の製造を開始す
ると書いてありました。そして2005年３月１
日以後、Hamilton社が確認の返信をしまし
た。

　CAFCは、２月25日のEメールが「on-sale」
となると判断しました。そこでは、販売のた
めの申し出は「認めるだけで相手が契約を結
べるような申し出」と定義されています。そ
のため、Hamilton社による注文完了日でな
く、下請け会社の返答Eメールが「on-sale」
の日付けとなりました。US ’831の基準日
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2005年３月１日より前の2005年２月25日のE
メールが102条⒝の「on-sale」に相当して本
発明は新規性を喪失するのです。

　さて、上の判決は法改正前の102条により
ますが、法改正後の新102条ならどうでしょ
う？

　新102条⒜では、請求された発明が出願日
以前販売の申し出の対象になった場合、特許
を得られないとされています。そして新102
条⒝に１年間の「例外」が規定されています。

　Hamilton v. Sunbeam判決の判断を直接左
右するこの新102条⒝の「例外」には少しや
やこしいところがあるようです。

　新102条⒝Bは次のように規定されていま
す：「������������������������������������ A disclosure made ������������������ 1�����������������  year or less be-
fore the effective filing date of a claimed in-
vention shall not be prior art�������������������� ... ���������������if������������� ... ��������the sub-

ject matter disclosed had, before such 
disclosure, been publicly disclosed by the 
inventor ...」。日本語で書くと、「他人が１年
の猶予期間内に発明を公表してしまった場
合、もしそれより前に発明者が公表していた
ら、他人の公表は先行技術には当たらない」。

　これを、純粋に文言上の意味だけで解釈す
ると、当該他人による発表には「１年」の猶
予期間が適用されるけれども、発明者による

「それより前」の発表はその猶予期間とは無
関係と考えることができます。

　当然、立法時の意図としては、発明者によ
る発表も１年以内であったことが前提になっ
ていると考えられますので、そのような意地
の悪い解釈は成立しないのだと思いますが、
法改正にものすごい長期間を要し、しかも
102条という米国特許法上、最も重要と言っ
てよいくらいの条文がこんなことでは、マズ
イのではないでしょうか？　これに限らず、
今回の法改正では、あちこちの文章が不明瞭
であることに狼狽する私です。

　ともあれ、Hamilton v. Sunbeam判決は、
仮に新102条下であっても「特許無効」で非
侵害とはなるようです。
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