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●国際活動センターからのお知らせ 

【米 国 情 報】 

担当：外国情報部 加藤政之 

 

連邦巡回控訴裁判所（CAFC）2009-1081 

AJINOMOTO CO., INC. and AJINOMOTO HERTLAND（上訴人） 

v.  

INTERNATIONAL TRADE COMMISION （被上訴人） 

GROBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP LMITED, etc（訴訟参加人） 

2010年3月8日判決 

 

１．事件の概要 

 AJINOMOTOおよび AJINOMOTO HERATLAND LLC (以下、 Ajinomoto)は、大腸菌

（Escherichia bacteria）の培養によりL-lysine（リジン）を製造する改良方法に関

する2つのUS特許5827698号（’698特許）及び6040160号（’160特許）を保有してい

る。 

 GROBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP LMITED, etc（以下、GBT）によるリジン飼料

産物の輸入・販売に対して、Ajinomotoは関税法第337条違反として、ITCに提訴した。 

 ’160特許及び’698特許は、天然の菌株（strain）よりも大量のリジンを炭素源か

ら産生する大腸菌を培養し、産生されたリジンを培地中から収集するというリジンの

産生方法に関する。‘698特許のクレーム15には、Idc変異を伴う大腸菌にリジンを産

生させることが、また、‘160特許のクレーム15には、dapA変異を含む大腸菌にリジ

ンを産生させることが、それぞれ記載されている（1）（２）。 

 ALJ（Administrative Law Judge）は、本件発明が、IdcおよびdapAに関する遺伝子

変異だけでなく、リジン産物全体を包含すると決定した。一方で、ALJは’698特許の

クレーム15を、（１）好適且つ唯一のホスト菌株であるWC80-196Sの隠匿、（２）好

適な炭素源の隠匿、（３）ベストモードを支持する架空のホスト菌株に関連したデー

タの提出という3つの理由でベストモード違反とした。ALJはまた、’160特許のクレ

ーム15は、（１）好適なホスト菌株であるAE-70の隠匿、（２）ベストモードを支持

する架空のデータの提出、という2つの理由でベストモード違反とした。さらに、ALJ

は、両特許に基づく権利行使が不衡平行為であるとして、権利行使不能と決定した。 

 Ajinomotoは、ITCに再調査と異議を申し立てたが、ITCは第337条違反なしとの最終

決定を行ったため、Ajinomotoが上訴した。 

 

２．争点 

 米国特許法第112条のベストモード要件は、第1に、出願時に発明者がクレーム発明

を実践するベストモードを所有していること、第2に、発明者が主観的に好適モード

を有している場合、公衆に対して好適モードを隠匿してないことを要求する。 

 ITCは、（１）Ajinomotoの’698特許及び’160特許のクレームはベストモード要件

に合致しないため、米国特許法第112条により無効、（２）’698特許は不衡平行為の

ため権利行使不能と決定したため、クレーム発明の認定の妥当性、菌株の寄託、ベス

トモードの基準日が争われた。 

 

３．CAFCの判断 
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（１）クレーム発明の認定の妥当性について 

 Ajinomotoは、ITCがクレーム発明の観点よりも“リジン全体産生”という観点から、

“ベスト”の意味を明らかにしようとしたことは誤りであると主張した。ITCは、本

件特許の“革新的な特徴”、IdcまたはdapAについてクレームされた遺伝子変異体を

越えてベストモード要件を適用しようとした点、クレームされてないホスト菌株の作

成、使用は誤りであると主張した。また、’698特許にとってクレームされてない炭

素源を含む非関連、非新規主題をカバーするために適用する点も誤りであると主張し

た。 

 これに対し、政府機関及びGBTは、「ベストモードはクレーム発明に関連し、

Ajinomotoが異議を唱えるような“発明の特徴”に関連するものではない」こと、及

び「クレームされた産生工程を実行するベストモードは、Idc又はdapAのみならず、

使用されたホスト菌株及び炭素源を包含する」と反論した。 

 裁判所は政府機関等の反論に同意し、「発明の好適な態様は、Ajinomotoの主張す

るような、曖昧な“革新的な特徴”又は“発明の特徴”に限定されない」と判断した。

また、クレーム発明の範囲を「Idc及びdapA変異体よりも多くの種を包含し、変異体

を含むホスト菌株の培養をも包含する。」と認定し、「ITCが’698特許について発明

者がクレーム発明を実践するために使用したバクテリアの菌株のみを要求したこと

は正しい」と判断した。 

（２）菌株の寄託 

 Ajinomotoは、「発明者は、LysCを含む菌株を寄託し、特許明細書に寄託した事実

を開示したことによってベストモード要件は満たされる」と主張した。これに対し、

政府機関及びGBTは、「Ajinomotoは特許されたIdc変異体を含む菌株を隠匿した」と

反論し、寄託された菌株が、実際には、好適な菌株であるWC80-196Sではなく、菌株

WC80-196であることが明らかにされた。 

 このため、裁判所はAjinomotoの主張に同意せず、「発明者が好適なホスト菌株を

隠匿し、lysC変異体及びソースとして使用した遺伝子を含む他の遺伝子変異体が、ク

レーム発明の実践に使用されるホスト菌株のみに導入されている」としたITCの決定

を支持した。 

 また、裁判所は、ベストモード要件は非好適な菌株の寄託によっては満たされない

とした。Ajinomotoによって寄託されたホスト菌株はソースとして利用された遺伝子

を欠いており、Idc変異体ではない。さらに、寄託した菌株はLysC変異体を含むが、

明細書にはその事実は開示されていないため、当業者はそのような変異を有する菌株

を知り得ない。 

（３）ベストモードの基準日 

 さらに、裁判所は、’160特許のクレーム15のベストモードの基準日は、優先日で

ある1993年12月8日ではなく、権利者の主張した国際出願日である1994年11月24日で

あると認定した。政府機関は、Ajinomotoが1993年出願を優先権主張の基礎としたこ

とは、GBTが無効の抗弁のために依拠できた先行技術を制限するものであり、これに

よってAjinomtoが利益を得ているので、ベストモードの優先日を効果的に隠匿したも

のと認定した。 

 CAFCは、（１）Ajinomotoの’698特許及び’160特許のクレームはベストモード要

件に合致しないため、米国特許法第112条により無効、（２）’698特許は不衡平行為

のため権利行使不能であるとするITCの決定を支持した。 
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４．訳者コメント 

 本判決は、最近増加しつつあるITCのケースについて、CAFCが112条違反とした案件

である。寄託が必要とされる微生物に関する発明の場合、米国特許法のベストモード

要件に合致する菌株を寄託しておくことの重要性が明らかにされた。また、ベストモ

ード要件の発明の実行手段としてクレームされてないホスト菌株も認定している点

が留意される。 

参考URL：

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1081.pdf 

                              

 参考： 

（１）’698特許のクレーム15 

（ａ）エシュリキア（Escherichia）属に属する単離した微生物を培養し、微生物

は液体培地の中に［変異体リジン脱炭酸酵素］を含み、これにより、L-リジンを製造

し、液体培地の中にL-リジンを蓄積する、工程と、 

 （ｂ）（ａ）工程で製造、蓄積したL-リジンを収集し、前記微生物は大腸菌

（Escherichia coli）属に属する、工程を有するL-リジンの産生方法。 

（２）‘160特許のクレーム15 

 エシュリキア（Escherichia）属に属するバクテリアに由来するジヒドロジピコリ

ン酸レダクターゼ生成酵素をコードすると共にL-リジンのフィードバック抑制を抑

える変異を有するDNAで形質転換されたエシュリキア属に属するバクテリアを培養し、

前記変異は適切な培地の中で第81番目の位置のアラニン残基を置換する変異及び／

又は第118番目の位置のヒスチジン残基を置換する変異からなる群から選択され、前

記培地の中でL-リジンを産生、蓄積し、培地からL-リジンを収集する、L-リジンの産

生方法。 

http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1081.pdf

