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１．事件の概要 

 本件は、特許自体の有効性ではなく、一旦提出されたターミナルディスクレーマー（以下、

「TD」という。）の取下げが問題とされた事案である。 

 米国特許商標庁（以下、「PTO」という。）は、（財）がん研究会（以下、「がん研」と

いう。）が提出した米国特許 6194187（以下、「187 特許」という。）に対する全期間を対

象とする TDの取下げを、法的な根拠がないとして拒絶した。これに対し、がん研は、「PTO

は、恣意的で、一貫性のない、職権濫用を行った」としてバージニア東部地裁に提訴し、当

該裁判所はサマリージャッジメントにおいて、「がん研がその提出を承認したという認定は

なかった」として、がん研の TD の取り下げの請求を認め、PTO の提訴を無効とした。この

ため、PTOが CAFCに上訴した。 

 

２．事件の経緯 

 2001年 02月 27日 187特許発行 

 2011年 10月 11日 がん研の米国代理人が TD（187特許の全期間が対象）を提出、これ

を記録することを請求。 

 2011年 12月 13日 記録の請求の取り下げの petitionを提出。 

   「このディスクレーマーは、いかなる訴訟又はダブルパテントに関して提出されたも

のではなく、未だ、公表されていないし、包袋中にも入っていない。」 

 2012年 01月 17日 PTOは、がん研の petitionが無効であると、以下の理由により決定 

  (a1)37C.F.R.7C.F.R.理由に規定される必要な情報がすべて含まれていた。 

  (a2)代理人は TDの提出権限を有していると思われた。 

     「委任状は、無効ではないし取り下げもされていない」 

  (a3)法律の立て方からいって、一旦記録された TDの効果を失わせることはできない。 

 2012年 02月 27日 がん研は PTOに TDの公報掲載の見合わせを求める petitionを提出。 

 2012年 03月 16日 再考を求める宣言書を提出（新情報及び新証拠ありと主張）。 

  (b1)日本企業（K社、187特許の日本における実施権者）が署名 

  (b2)日本企業グループ（国内事務所、K社の法律顧問）の多くの者が署名。 

 2012年 08月   がん研の代理人が PTOと面談。追加の petitionを提出。 

 2013年 02月 22日 PTOはがん研の petitionを無効とする final agency decisionを発行。 

   ・この後、がん研は、この PTOの決定は、Administrative Procedure Act (“APA”), 5 U.S.C. 

§ 551に反するとして地方裁判所に提訴。 

   ・PTOは公報に 187特許の TDを掲載することに同意。 

 2013年 05月   PTO及びがん研は、サマリージャッジメントについて交差上訴。 
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   ・PTO は、「がん研の APA クレームは、『特許法の下』における実質的な問題を提

起した」と主張した。 

 

３．争点 

 本件における争点は、一旦提出した TD は取り下げることができるのか、また、できると

すれば制限があるのかという点である。 

 がん研は、2012年 03月 16日に提出の再考を求める宣言書を提出し、8月に、さらに追加

の petitionを提出した。これらの petitionでは、下記のような「新規で普通ではない事実」が

存在するという観点から、「この TD は誤ってなされたものであり、承認されていないもの

である」という議論が展開されており、「PTO はこれを取り下げる内在的な権限(inherent 

authority)を有している」との主張がなされている。Petitionの記載内容は下記の通りである。 

（経緯についての記載） 

  ・2011年 03月 08日 K社の社内弁理士が、国内事務所のパラリーガルに「特許料不納

による特許権消滅前に放棄又は TDが可能か」について問合せ 

    …当該パラリーガルは、当該弁理士が、当該パラリーガルの「上司」にコンタクト

するとともに、「米国の法手続にのっとった TDに関する調査を行うように指示した」

と宣言。 

  ・2011 年 03月 09日 当該パラリーガルは、がん研の米国代理人に FAX でレターを送

付したことを宣言。レターの内容は下記の通り（K社には未送付）。 

   「我々のクライアントは、標記の特許を明示的に放棄することを希望しており、この

特許が年金不納によって消滅する前に権利を無効にすることを希望しています。存続

期間の満了日は、2012 年 08 月 27 日です。必要な書式及び放棄の手続についての情

報を、可能であれば 2011年 3月 15日までにお知らせください。 

    速やかにご連絡いただけますようお願いいたします。」 

   …当該パラリーガルは、3.11 の地震及び津波による被害という長く続いた異常事態に

よって、業務にも多くの支障が生じたと宣言書で述べた 

  ・2011年 10月 11日 がん研の米国代理人が TDを提出（全期間が対象） 

  ・2011年 11月 29日 がん研の米国代理人より TD提出完了報告、K社へ報告 

  ・2011年 11月 30日 K社より、至急、特許の回復について米国代理人に連絡を取るよ

うに指示 

  ・2011年 12月    がん研の米国代理人が petition提出 

（権限についての記載） 

  (c1)がん研の所長が、「がん研はこの TDを指示しておらず、承認してもいない」と述べ

た（inter alia）。 

  (c2)「K社においてバイオテクノロジーに関する特許に関わっている個人は、『K社には

この特許の TD の権限はなく、宣言者は 198 特許の TD について指示もしていないし承

認もしていない』と述べた 

（K社の社内弁理士の主張） 

 国内事務所のパラリーガルと連絡をとっていたが、この要求は 187 特許の TD のためでは

なく、「年金不納によって特許権の消滅を待つのではなく、積極的に米国特許を TD できる

のか」ということを確認するためのものであった。 

 

４．裁判所（CAFC）の判断 

 CAFCは、地裁が認めたサマリージャッジメントを de novoで検討し、地裁と同じ基準を

適用して地裁の判断を覆した。CAFCは、以下の点を判示した。 
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・裁判所には、裁判所の判断を代理人の主張に置き換える権限はなく、法律解釈に基づく PTO

の決定が存在する限りは、「当裁判所は、法解釈についての疑問点を検討する」。 

・また、代理人は、「誤った法解釈に基づく決定」というその決定権(discretion)を濫用して

おり、試験された適切なデータと、発見された事実と、なされた選択との間の論理的な関連

性を含む、その訴訟についての納得できる説明を述べていない。 

・35 U.S.C. 255条は、「特許中の誤記又は軽微な瑕疵（それらは PTOの責任でない）が善

意の下で生じており、訂正が新規事項を生じさせたり、再審査が必要となるものである場合」

には、訂正の証明書はいつでも発行できるというものであるが、がん研は、35 U.S.C. 255条

による救済を PTOに問い合わせていない。 

・また、MPEPでは、TDの提出に関するミスは、出願のミスとして許容される訂正の範疇に

入るものではないとされている。 

・がん研は、誤って提出された TDの取り下げについて、Carnegie Mellon Univ. v. Schwartz, 

105 F.3d 863 (3d Cir. 1997)*を引用している。この事案は、TDすべき特許の番号を誤ったと

きに、それを正しい番号に訂正することを認めたものであり、MPEP に掲載されている事例

も同様である。PTO が TD を無効にするのは、このような場合だけである。255 条の文言解

釈からも、これを否定する根拠はない。 

 

５．訳者コメント 

 ターミナルディスクレーマーは、特許権の存続期間に関わる重要な手続である。提出後に

過誤に気づいたときに、直ちに救済を申し立てていれば、状況は変わっていたのかもしれな

い。東日本大震災という大きな災害があったにせよ、一旦提出されたターミナルディスクレ

ーマーの取り下げは認められないと判断されていることから、手続面でのミスがないように

慎重の上にも慎重を期して提出する必要がある。 

          以上 

（参考 URL） 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1678.Opinion.12-5-2014.1.PDF 

 

 
*：この事件では、発行された特許のシリアル番号及び出願日を、特許権者の代理人が誤って記入して PTO に提

出した TDの取下げの可否が争われた。PTOは TDの取り下げを認めて訂正公報を発行し、特許に添付された TD

は削除すると公表した（USP No. 4,767,708）。 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1678.Opinion.12-5-2014.1.PDF

