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要　約
　現行アメリカ特許法102条の新規性規定は先発明者出願（FITF）主義を採用し，先行技術を定義する。同
条は有効出願日を基準に公衆アクセス可能な発明と日本の準公知に相当するUSPTO係属中の出願に開示さ
れた発明を先行技術とし，一見すると日本や欧州の新規性と調和したようにみえる。但し，アメリカ最高裁は
先発明主義に確立した判例を適用し秘密の先行技術を維持し，グレースピリオド期間中には，日本や欧州には
無い最先公開ルールによる新規性喪失の例外が規定されている。本稿では FITF 主義の新規性を理解するため
に，先発明主義の下での新規性を解説し，FITF 主義の新規性を日本特許法・欧州特許条約の新規性と比較し
分析する。
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1.はじめに
　アメリカ特許法は 2023 年 3 月 16 日に先発明者出願

（First Inventor To File：以下，FITF と略す）主義の
下の新規性基準を採用したアメリカ発明法（America 
Invents Act：以下 AIA と略す）の 102 条が発効して
から 10 周年を迎える（1）。ただし，FITF の下の新規性
基準は 2013 年 3 月 16 日以降の優先出願日を持つクレー
ムに係わる発明にのみ適用されるので，新たに定義さ
れた先行技術を解釈する判例はあまり蓄積されていな
い。また，先発明主義の下で定義された先行技術がそ
のまま残っているため，議会の改正の意図に反して，
最高裁の判例により公衆がアクセスできない秘密先行
技術が維持された。そのため，先願主義への移行とい
う改正の趣旨に拘わらず，先発明主義独特の先行技術
が多く維持され，新に導入されたグレースピリオド期

間中の新規性喪失の例外については，その適用範囲が
不明確である。従って，出願・権利行使の際には注意
が必要であり，以下で詳細に説明する。

2.先発明主義の下の新規性
　AIA 改正前アメリカ特許法は 102 条に新規性を喪失
させる先行技術を列挙していた。日本特許法や欧州特
許法と異なり，（a）から（g）まで 7 項目に分け先行技
術を定義し，これらの先行技術は発明日を基準とする
先発明に係る先行技術と出願日から 1 年の日を基準と
する法定不特許事由の先行技術に分けられる。クレー
ムに記載された発明を新規性無しとして拒絶又は無効
とするためには，当該発明と先行技術の発明が以下で
説明する厳格な同一性要件を充たす必要がある。

　2.1　新規性喪失（Anticipation）の基準
1）　同一性
　アメリカ特許法における新規性喪失の判断基準は判
例によって Anticipation と呼ばれ，クレームされた
発明と先行技術に開示された引用発明の厳格な同一性
を要する。クレームされた発明と引用発明に相違点が
あっても，課題解決のための具体化手段における微差
でしかない場合，日本では，引用発明が拡大先願に係
わる先行技術であって，その相違点が課題解決のため
の具体化手段における微差にすぎないときは，実質同
一として新規性喪失が認められる（2）。一方，アメリカ
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の先行技術は，後述するように先発明判断のためのも
のと不登録事由によるものに分けられる。先発明判断
のための先行技術を引用して新規性無しとするために
は，厳格な同一性の基準が適用される。この基準で
は，たとえ微差でも相違があれば新規性は喪失せず，
非自明性で判断される（3）。但し，クレームや明細書の
発明の説明で使った用語や表現の違いのみで，開示の
内容から当業者がクレームされた発明と先行技術を同
一の構成と認識する場合には，厳格な基準を満たし新
規性を喪失する（4）。一方，不特許事由の先行技術につ
いては，1887 年の Smith ＆ Giggs 最高裁判決によっ
て厳格な同一性を求めない判例が確立されていた（5）。
1952 年の特許法改正で非自明性が導入された後も，
厳格な同一性を求めない判例は維持された（6）。
　更に，同一性要件に加え，クレームされた発明の全
ての構成要素が単一の先行技術に開示されていること
を要する単一先行技術要件を満たす必要がある（7）。い
ずれかの構成要素が開示されていないため，2 以上の
先行技術を組み合わせる場合には，非自明性の基準で
判断される。ただ，当業者であればどのように開示内
容を理解するか示すために，引用先行技術以外の資料
に依拠することが可能である（8）。
　化学発明を中心にクレームされた発明の範囲の相
違，重複に関し新規性のルールを確立している。この
ルールによると，先行技術がクレームされた発明の
下位概念（Species）を開示した場合，その上位概念

（Genus）に係るクレームされた発明は，新規性を喪
失する（9）。一方，先行技術が上位概念を開示していて
も下位概念に係るクレームされた発明は，必ずしも新
規性を喪失しない。先行技術が多数の下位概念を含む
上位概念を開示していても，クレームされた発明が下
位概念に係る場合，その下位概念が具体的に開示され
ていない場合には，新規性を喪失しない（10）。ただし，
上位概念に含まれる下位概念が少ない場合には，当業
者が直ちに下位概念を認識できるとして，新規性の喪
失が認められるときがある（11）。
2）　内在的特徴（Inherency）
　日本や欧州の新規性基準との顕著な相違点として，
内在的特徴の理論がある（12）。たとえ当業者の認識さ
れていなかった内在的または機能的特徴であっても，
先行技術に存在していたものであれば，その後，その
存在が発見されクレームされた発明の構成要素とされ
ても，この構成要素を相違点として新規性を主張する

ことはできない。例えば，先行技術が製造方法を開示
していて，その方法の実施によって製造される結果物
は，たとえ当業者がその結果物を認識できなかった場
合でも，その結果物に係るクレームの新規性を喪失さ
せる（13）。但し，結果物は製造方法の実施によって必ず
生成されなくてはならず，生成されたりされなかった
りする場合には，内在的特徴の理論で新規性を喪失す
ることはない（14）。先行技術とクレームされた発明の
構成が同一である限り，クレームされた発明に当業者
に認識されていなかった用途や機能を追加しても，新
規性は無いと判断される（15）。

　2.2　先発明判断の先行技術
1）　基準日
　AIA 改正法前のアメリカ特許法における新規性の
規定は，発明日を基準にクレームされた発明の発明者
が最先の発明者であるか判断するための先行技術，出
願日から 1 年前の日を基準（基準日：Critical date）
に，最先の発明者であっても発明の公開が遅れたため
特許の取得を禁ずる法定不特許事由（Statutory Bar）
の先行技術を区別して定義していた（16）。先発明に係
る先行技術は，クレームされた発明の発明日を基準に
引用可能か判断される。発明日を基準日とする第一の
先行技術は，アメリカ国内で第三者に知られた又は使
用された（known or used by others）発明，或いは
アメリカ国内または外国において，特許されたか，刊
行物に記載された発明と定義される（17）。この先行技
術は発明が発明日に一般公衆によるアクセス可能で
あったことを要するが，それ以外の先発明の先行技術
である①アメリカ特許商標庁（USPTO）に係属する
出願に開示された発明（18）；②冒認された第三者の発
明（19）；③判例法の優先性ルールに基づき最先に実施
化され最先の着想や放棄の例外が適用されない発
明（20）は発明時に秘密状態にあっても先行技術として
引用可能であった。
　発明日を基準とする先行技術は，クレームされた発
明の発明者が最先の発明者であるかどうかを判断する
ためのものであるので，発明日において第三者の発明
が公開されていれば，それが最先でない証拠となるが，
秘密でも，第三者によるより早い発明日が USPTO の
出願日，第三者が発明者にクレームに係る発明を伝え
た日，又は発明を実施化した日で立証された場合に
は，最先の発明者でないことを理由にクレームされた
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発明は特許されないことになる。
　実際の実務では，1999 年改正で 18 か月公開制度を
導入するまで，先発明が公開されているか USPTO に
出願されている場合を除き，秘密状態にある先発明の
先行技術は審査の対象とすることができないため，
USPTO は出願日を発明日と推定し，先願主義と類似
する審査を行っていた（21）。USPTO に係属する第三者
の出願又は発行済みのアメリカ特許との間に抵触関係
が存在する場合は，抵触（Interference）審査を開始
し，出願日前の発明日を立証させ，最先の発明者によ
る発明に特許を付与し，それ以外の発明者による発明
のクレームを拒絶又は無効としていた（22）。1999 年の
改正で 18 か月公開制度導入後は，最先の発明者が公
開公報を見て牴触審査を請求した場合には，公開され
ていない先発明が審査の対象となるようになった（23）。
そのため，USPTO がきちんと審査をしても，秘密の
先行技術によって特許発効後に無効にされる可能性が
常に存在した。
2）　共通の発明者・譲受人による除外
　発明日を基準とする先行技術はクレームされた発明
の発明者が最先の発明者であるか判断するためのもの
であるので，第三者によるクレームされた発明の開
示，先願，先発明のみ先行技術として引用可能で，発
明者に起因する場合には先行技術とならなかった。即
ち，クレームされた発明と先行技術の発明者が共通す
る場合には，先行技術から除外されていた（24）。共同
発明の場合には，発明者主体（Inventive Entity）の
理論により共同発明者が全員一致する場合のみ，先行
技術が除外される（25）。アメリカ法の下では，第三者
による先発明の証拠となる先行技術は秘密であって
も，新規性欠如のみならず自明性を示すために引用可
能であるので，たとえ自分の先発明でも他の発明者と
共同して発明した後の発明に引用される（26）。同じ研
究開発プロジェクトから生まれる大多数の発明は製品
化に向けた先発明の改良発明であり，互いに自明であ
ることも多いので，企業内の研究プロジェクトの異な
る発明者チームから生まれる発明を有効に特許で保護
していくことが不可能となる（27）。この問題は秘密状
態でも先行技術とされるアメリカ特許法特有の問題で
あり，先願主義国では出願日に公衆アクセス可能な発
明のみが進歩性の先行技術とされるので，出願まで秘
密を保ち，出願公開されるまでに改良発明を出願する
ことで，研究プロジェクトから生まれる発明を有効に

保護することができる（28）。
　研究プロジェクトから生まれる発明を有効に保護す
るため，同じ企業で働くため共通する使用者に譲渡さ
れる義務の下に発明された先発明についても先行技術
を除外する例外規定が 1984 年の特許法改正によって
導入された（29）。更に，1980 年にはバイドール法が発
効し，企業と大学との共同研究が活発化した（30）。その
ような共同研究から生まれる発明についても先発明か
ら自明な発明に特許が取得できるよう，共通する共同
研究契約から生まれた先発明を先行技術から除外する
例外規定が導入された（31）。但し，例外によって自明
な発明が重複して特許を受けるためには，そのような
発明に発行した特許が同時に消滅するよう特許期間の
放棄手続（Terminal Disclaimer）が必要であった（32）。
3）　公衆のアクセス可能性
a. 第三者による公知・公用，特許の付与，刊行物記載
　上述したように，先発明の判断に係る先行技術は，
発明日に発明の公衆アクセスを必要とするかどうかで
区別される。公衆アクセスを必要とする第三者に知ら
れた又は使用されたことによる先発明に該当するため
には，アメリカ国内で公知公用となっていることが要
件とされた（33）。一方，書証を伴う特許の付与や刊行
物記載に基づく先発明は，アメリカ国内に限られてい
なかった（34）。これらの先行技術はクレームされた発
明の発明者以外の者が先発明者であることを示す証拠
として引用される。新規性の喪失が認められるために
は，その先行技術単独の開示内容によってクレームさ
れた発明が当業者によって実施可能な程度に説明され
公衆によるアクセス可能であったことを要する（35）。但
し，新規性を喪失させる開示の基準と実施可能要件の
基準は完全に一致していない。クレームに記載された
物の発明について実施可能要件を充たすためには，開
示によって当業者がその発明の構造のみならず製造方
法と用途を過大な実験（undue experimentation）を
行わずに理解できることが必要とされる（36）。これに対
し，開示によって当業者が構造を理解しても製造方法
を理解できない場合には新規性を喪失させないが（37），
用途（有用性）を理解できない場合でも新規性を喪失
するとされる（38）。
　上述したように，AIA 改正前は先行技術が特許や
刊行物記載に該当しない場合には，発明時に公衆アク
セス可能となった場所がアメリカ国内かどうか問題と
された。刊行物といえるためには，図書館に収納され
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たのみでは不十分で閲覧可能な状態に置かれることに
よって，その発明の開示に興味をもつ公衆にアクセス
可能な状態とならなくてはならない（39）。一方，複数の
コピーが配布される必要はなく，ポスター発表に発明
が開示されていた場合でも，刊行物に記載された先行
技術に該当する（40）。そのため，地理的制限のあった
AIA 改正前の新規性基準でも，インターネットやデー
タベース上の発明の開示が刊行物の記載に該当すると
され，公衆アクセス可能になった場所は問題とされて
いなかった（41）。
b. 秘密先行技術（Secret Prior Art）
　AIA 改正前の新規性規定の特徴としては，クレー
ムされた発明の発明時に公衆アクセス可能でなかった
第三者の先発明が 3 項に分かれて先行技術として規定
されていた点が挙げられる（42）。第一の秘密先行技術
は，クレームされた発明の発明時に特許庁に係属して
いて，特許の付与又は出願公開によって公衆のアクセ
スが可能になっていない出願に開示された発明であ
る（43）。これは，日本特許法の準公知又は拡大された
先願と呼ばれる先行技術に対応する（44）。前述したよ
うにアメリカ特許制度は 1999 年の特許法改正まで特
許付与前の出願公開制度を持っていなかったため，改
正前の出願に係る発明については特許付与によって，
改正後の出願に係る発明については出願公開によっ
て，発明が公衆アクセス可能になることを条件に，係
属中の出願の出願日を発明日と推定し，その日から先
行技術として引用可能としていた（45）。AIA 改正前は，
優先権を伴う外国出願について，クレームされた発明
とそれ以外の明細書にのみ開示された発明を区別し，
前者にのみパリ条約における外国の優先日から準公知
の先行技術としての効果を与え，後者については，ア
メリカの現実の出願日のみから先行技術の効果を与え
る解釈が判例で確立されてきた（46）。この外国出願を差
別的に取り扱う判例理論はヒルマードクトリンと呼ば
れ，アメリカ国外の出願人から批判を受けてきた（47）。
　第二の秘密の先行技術は，出願に記載された発明者
がクレームされた発明をしたのではなく，冒認（Deri-
vation）した場合のその真の発明者の発明である（48）。
冒認とされるためには，第三者が発明の着想（Con-
ception）を完成させ，その発明を出願に記載された
発明者に伝えた（Communication）事実を立証する必
要がある（49）。従って，同じリサーチチームの他の発
明者の発明を知って，クレームされた発明の発明者が

その発明を改良させた場合や，発明者主体の理論に基
づき，自分の既に完成させた発明を他の発明者と一緒
に改良した場合は，たとえ発明が機密状態にあって
も，以下で説明する先行技術除外の条件に該当しない
限り，先発明の知識自体が先行技術とされていた（50）。
　第三の秘密の先行技術は，クレームされた発明の発
明日に秘密状態にあった第三者による放棄，隠匿若し
くは隠蔽されていない先発明である（51）。クレームさ
れた発明の発明時までに USPTO に出願されていた場
合やクレームされた発明の発明者に完成させた発明を
知らせていた場合には，第一又は第二の秘密先行技術
に該当するが，USPTO にもクレーム発明の発明者に
も発明内容を知らせていない場合でも，実際の実施化
又は着想の証拠を示し，クレームされた発明の発明日
より早い発明日を立証できれば先行技術として引用さ
れ，クレームされた発明の新規性が喪失する。但し，
判例によって確立された先発明の優先性のルールによ
り，発明を完成させてから不当に長く隠蔽し出願又は
その他の方法で公開しなかった場合，発明は放棄，隠
匿若しくは隠蔽に該当し，先行技術とならない（52）。

　2.3�　法定不特許事由（Statutory�Bar）の先行技
術

1）　基準日
　AIA 改正前のアメリカ特許法は，先発明の判断に
係る先行技術とは別に，出願日から 1 年前の日を基準
日とする法定不特許事由の先行技術を定めていた（53）。
この基準日は，たとえパリ条約の優先権を伴う発明で
あっても，アメリカの現実の出願日から起算し 1 年と
されていた（54）。発明時ではなく，1 年のグレースピリ
オド開始日で先行技術として引用可能か判断するの
は，法定不特許事由が発明者による早期出願による発
明の公開を促すために導入されたという政策趣旨に基
づく。先発明主義では，発明を完成させてすぐ特許出
願せず，第三者が同じ発明を完成させても，先発明の
立証により特許を取得することができるので，先願主
義に内在するような早期出願公開のインセンティブが
存在しない。特許制度導入当初の新規性の規定の条文
は，先発明の先行技術に対応する規定しかなかったが，
1892 年の Pennock 判決において，最高裁は有用な技
術の促進という特許法の趣旨に鑑み，出願による発明
の早期公開を促すため，発明者が発明の完成後すぐに
出願せず，発明の公然実施や販売等特許取得の意思が
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ないようにみえる一定の行為をした場合は，特許を受
ける権利が消滅すると当時の新規性の規定を解釈し
た（55）。
　その後，1836 年の法改正で，Pennock 判決による
一定の行為に基づく特許を受ける権利の喪失は，発明
者の許可を得た発明の公然実施及び販売が不特許事由
の先行技術として定義された（56）。更に，1839 年改正
で，2 年間のグレースピリオドが導入され，公然実施
や販売から 2 年間以内に出願すれば，先行技術となら
ず特許を取得できることが明記された（57）。1939 年の
改正でグレースピリオドは短縮され，現行法の 1 年と
なった（58）。
2）　共通の発明者による区別
　先発明の判断に係る先行技術と異なり，その制度趣
旨から発明者の行為による公然実施や販売も法定不特
許事由の先行技術から除外されることは無い。本来，
発明者による早期出願を促す規定であったため，第三
者の行為については，発明者の許諾があった場合に限
られていたが，1870 年の改正によって，発明者の許可
に拘わらず発明者のみならず第三者に適用されるよう
になった（59）。従って，AIA 改正前の不特許事由の先
行技術を定義する条文は，公然実施や販売を行った者
とクレームされた発明の発明者が共通するかどうかで
区別していないが，以下で説明するように，判例法
上，発明の公衆アクセスを必要とするかどうかで明確
に区別している。
3）　公衆のアクセス可能性
a. 公然実施と販売
　AIA 改正前の規定は，出願日から 1 年前の基準日
に，①アメリカ国内又は外国で特許が付与されるか，
刊行物に記載された発明，又はアメリカ国内で公然実
施され（public use）又は販売の対象（on sale）となっ
た発明，或いはアメリカ国内又は外国において特許を
受け又は刊行物に記載された発明（60）に加え，②外国
出願された発明で，アメリカ出願日より先に特許が付
与された発明を不特許事由の先行技術として規定して
いた（61）。このほか，③放棄された発明も特許を取得
できないと規定されていた（62）。但し，発明が②や③
に該当することは稀で，最も頻繁に引用されていたの
が①である。
　上述したように，法定不特許事由の先行技術は発明
者による早期出願促進のために導入されたが，法改正
によって公然実施や販売を行った者と発明者が共通す

るかどうかで区別はなくなったが，判例は，制度趣旨
に鑑み行為者と発明者が共通する場合と発明者と無関
係な第三者の場合で発明の公衆アクセスの可能性にお
いて区別していた。例えば，発明者が結果物を販売す
る等の商業目的で発明を実施したり発明を販売したり
した場合は，たとえ秘密状態で行われても公然実施

（public use）又は販売（on sale）に該当し，一年以
内に出願しないと自己の行為が不登録事由の先行技術
となり，クレームされた発明は特許を受けることがで
きなくなった（63）。一方，同様の行為が第三者によっ
て行われる場合には，発明の公衆アクセスが可能な場
合に限られ，発明が秘密状態にある場合は先行技術と
されず，特許の取得が可能であった（64）。更に，発明
者による発明の実施が試験目的である場合は，たとえ
公衆アクセス可能な環境で実施したときでも公然実施
とされないとする判例が確立していた（65）。従って，
発明者は発明が意図した効果を奏することを確認する
ため実験を公然と続けることができ，出願が実施から
一年以内に制限されることは無い。このように法定不
特許事由の先行技術は，発明者の行為に限り秘密先行
技術を含む。
b. 特許及び刊行物記載
　法定不特許事由の先行技術には，特許を取得した発
明や刊行物に記載された発明も含まれるが，この解釈
は先発明の先行技術と同様である。従って，基準日に
おける公衆によるアクセスが可能であることが要件と
される。

3.FITF 主義の下の先行技術
　AIA 改正で特許法 102 条の新規性規定は大幅に変
更された。AIA の改正内容の大半は 2012 年 9 月 16
日から施行されたが，先発明主義を FITF 主義に変更
する新規性の規定は 2013 年 3 月 16 日から施行され，
施行の日以降に有効出願日を持つ出願及びそのような
出願に基づき発行した特許に適用される（66）。先行技
術は，改正前の 7 項目から 2 項目に短縮され，以下で
説明するように，新規性判断の基準日は出願日に統一
された。AIA 改正前の法定不特許事由の先行技術に
係るグレースピリオドは，出願日に公衆アクセス可能
となった発明を先行技術から除外する新規性喪失の例
外規定として定義された（67）。従って，改正後の新規
性規定は，日本や欧州の新規性規定の構成と大幅に近
づいたが，以下で説明するように，秘密先行技術が一
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部残っているだけではなく，グレースピリオドでは，
最先公開者に特許を付与する独自の優先性ルールを導
入しており，日本や欧州の新規性とはかけ離れた基準
を採用しているため，注意が必要である。

　3.1　新規性喪失（Anticipation）の基準
　先行技術とクレームされた発明の同一性の基準に改
正の前後で変更は無い。そのため，アメリカ特有の内
在性特徴の理論が引き続き適用されている。

　3.2　FITF 主義の先行技術
1）　基準日
　新規性判断の基準日は発明日から有効出願日に統一
された（68）。有効出願日はクレームされた発明毎に判断
され，パリ条約上の優先権や予備出願，継続出願等，
国内の先の出願の出願日の利益を伴う場合は，優先日
又は先の出願の出願日となる（69）。
　一方，公衆アクセスが可能になった発明を先行技術
から除外する新規性喪失の例外適用の基準日は，有効
出願日から 1 年である（70）。この基準日は，前述したよ
うに，パリ条約上の優先権を伴う発明について改正前
はアメリカの現実の出願日から起算されたが，改正後
は優先日から起算される（71）。
2）　共通の発明者・出願人による除外
　以下で説明するように，クレームされた発明の有効
出願日に USPTO に係属し公開されていない出願に記
載された準公知発明については，新規性のみならず自
明性の先行技術として引用可能とする AIA 改正前の
判例の解釈が維持され，クレームされた発明と準公知
発明の発明者が同一である場合は，先行技術から除外
される（72）。特許を受ける権利の帰属が共通する場合と
同じ研究プロジェクトから生まれる場合の除外も維持
されたが，改正前は，これらの除外は非自明性の規定
の中で定められていたが，改正後は，新規性の規定の
例外として定められた。
　発明の特許を受ける権利の帰属が共通する場合の先
行技術からの除外については，改正前は①特許を受け
る権利が共通する主体に帰属するか又は②共通する主
体に譲渡する義務を負っている条件を発明時に充たす
ことを要求していたが（73），改正後は①又は②の条件
を有効出願日までに充たせばよいものとされた（74）。
また共通研究プロジェクトの例外についても，改正前
は共同研究契約が発明時に締結されていることを要

し，クレームされた発明と先願に開示される発明が①
その契約当事者のためになされた発明で且つ②共同研
究の範囲内の行為から生まれた発明であることが除外
の要件であったが（75），改正後は有効出願日までに①と
②の条件を充たせばよいと変更された（76）。尚，改正の
前後を問わず，クレームされた発明の出願に，共同研
究契約の当事者の名前が開示されることが要求され
る（77）。更に，改正前と同様に，自明な発明に発行す
る特許を同時に消滅させるための特許期間放棄の手続
きを行う必要がある（78）。AIA 改正によって先行技術
除外の条件を充たす基準日が発明日から有効出願日に
変更されたことによって，発明時点では先行技術で
あった発明が，出願日までに後に完成された発明の特
許を受ける権利の譲渡人が先の発明の権利を譲り受け
ることで，先行技術から除外することが可能になっ
た。
3）　公衆のアクセス可能性
a. 公知，公用，刊行物記載
　AIA 改正によって新規性基準は改正前の先発明の
先行技術と法定不特許事由の先行技術を融合させる定
義が採用された。先発明と法定不特許事由の先行技術
に共通していた特許の付与及び刊行物記載はそのまま
残された（79）。改正前，特許付与・刊行物記載に該当
しない公知公用について，先発明先行技術は「第三者
に知られ又は実施され（known or used by others）」
と定義されていたのに対し（80），法定不特許事由の先
行技術では「公然実施又は販売（in public use or on 
sale）」と異なる文言で定義されていた（81）。改正後の
定義は後者のみが採用されたが，改正前になかった有
効出願日に「その他の形式で公衆アクセス可能なもの

（otherwise available to the public）」という文言が追
加された（82）。更に，公知・公用の本国で（in this 
country）という地理的制限を削除し，特許と刊行物
記載と同様に世界公知を採用した。
　特許付与と刊行物記載については，改正前の定義が
維持されたため，改正以前の判例による解釈が適用さ
れる。公衆アクセス要件を充たすための実施可能要件
や刊行物該当性の要件は前述した通り，そのまま適用
される。AIA 改正後の事件で，連邦巡回控訴裁判所

（Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC）
は，会議等で守秘義務なく配布された書面（83）やイン
デックスされているか検索可能な状態にある限りイン
ターネットのウェブページにポストされた情報（84）も
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刊行物記載に該当すると判断している。改正によって，
めったに拒絶理由とされなかったアメリカ出願日より
先に外国で特許が付与された発明や放棄された発明
は，新規性の規定から削除された（85）。更に秘密でも先
行技術とされた第三者に由来する冒認発明や先発明
は，新規性規定から削除された（86）。
b. 秘密先行技術（Secret Prior Art）
　AIA 改正の FITF 新規性規定の草案者は，有効出
願日に秘密状態にある発明を先行技術から排除する意
図で先行技術の例示列挙の最後に「公衆アクセス可能
なもの」と付け加えた（87）。立法者意思に拘わらず，最
高裁は，「販売（on sale）」という文言の解釈に関し，
AIA 改正前の判例に従い，発明が秘密状態にあって
も，販売の対象となった場合には販売に該当し，先行
技術となると判断した（88）。従って，従前の判例に従
い，条文上は区別が無いものの，発明者自身の行為又
は発明者からライセンスを得た者の販売行為について
は発明が秘密状態にあっても先行技術となる。
　最高裁や CAFC は「公然実施（public use）」につ
いて判断していないが，AIA 改正前と同じ文言が採
用されていること，公然実施と販売は対になって判例
上解釈されたことを考えると，クレームされた製造方
法や製造装置自体が秘密状態にあっても，それを使っ
て製造されたものが販売され，発明者及びその実施許
可を得た者によって商業的に実施される場合には，公
然実施に該当すると解釈されるものと思われる（89）。同
様に試験目的の実施は公然と行われても公然実施に該
当しないと解釈されることになろう（90）。
　秘密状態にある発明でも先行技術と認める米国最高
裁の解釈は，日本のトレードシークレットの実務に大
きな影響をもたらす。AIA 改正前は，公然実施と販売
はアメリカ国内の行為に限り先行技術となったが，改
正によって日本における行為も先行技術に該当するよ
うになった（91）。従って，改正前は，日本国内で製造方
法や装置をトレードシークレットとして保護し，その
方法や装置を用いて製造した結果物を販売したり，そ
の方法や装置を販売の対象としたりしても先行技術と
はならず，商業的実施から 1 年経過しても特許出願し
アメリカで特許を取得できたが，改正後は商業的実施
の開始日から 1 年経過後は特許を公然実施として拒絶
されることになる。アメリカでの特許取得を考える日
本企業は，商業的実施から一年以内にトレードシーク
レットの保護か特許取得かを選択して，後者を選択す

る場合には特許出願しなくてはならない。
　トレードシークレットとしての保護を選択した場
合，第三者には秘密の商業目的の実施や販売は先行技
術とならないので，特許を取得され，権利行使される
可能性がある。AIA 改正前は早期公開の政策からビ
ジネス方法を除き先使用が存在しなかったが，AIA
改正によってあらゆる発明に対しても先使用の抗弁が
認められるようになった（92）。但し，先使用の条件は
日本と異なるので注意が必要となる。
　更に，日本の準公知に該当する有効出願日に係属す
る出願に記載された発明は，有効出願日に秘密である
にも拘わらず，新規性のみならず非自明性の先行技術
とされる改正前の最高裁判例の解釈が踏襲された（93）。
これは，出願日に公衆アクセス可能な発明のみを先行
技術とする先願主義に従うため，準公知を拡大された
先願の地位として新規性の先行技術として引用可能と
する日本特許法や欧州特許条約（European Patent Con-
vention: EPC）の新規性の規定とは対照的である（94）。
従って，アメリカ特許法における準公知の発明は改正
前と同様に，先願の地位ではなく，秘密先行技術とし
て機能している。
　更に，以下で説明する通り，冒認は先行技術の定義
から削除されたが，真の発明者は冒認手続を開始する
ことができ，真の発明者のみが特許を取得できるとい
う点では変更は無い（95）。冒認を主張する際に，AIA 改
正前のように，発明完成前のアイデアだけで，冒認手
続を利用することができるかどうかについては明確で
はない。
4）　新規性の例外：グレースピリオド
a. 発明者に起因する第三者の開示
　日本や欧州の先願主義の新規性に比較した FITF 規
定の最も顕著な相違点は，グレースピリオド期間中に
開示された発明の取り扱いにある。FITF 新規性規定
は，有効出願日に公知及び準公知の発明を原則として
新規性喪失によって特許されないと定めたうえで，有
効出願日から 1 年前の基準日以降に公開された発明を
一定の条件で先行技術から除外する新規性喪失の例外
を設ける（96）。この例外は有効出願日に公知の発明（97）

と準公知の発明（98）に分けてそれぞれ条件を定める。
公知発明については，A）クレームされた発明の発明
者に起因する①発明者又は共同発明者による開示，②
発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得し
た者による開示（99）と B）発明者に起因しない独立に
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発明を完成させた第三者がした発明の開示（100）に分け
て条件が定められている。準公知発明についても，①
発明者に起因する開示（101）と②第三者が独立にした発
明の開示（102）に分けて条件が定められ，更に，上述し
た特許を受ける権利の帰属が共通する場合の除外（103）

が定められている。
　従って，EPC のように開示の態様に制限が無く，発
明者の行為に起因してクレームに記載された発明が開
示された場合には，開示された日から 1 年以内に特許
出願を行えば，当該グレースピリオド期間中の開示が
先行技術とされず，新規性を喪失しない。日本特許法
も新規性の適用対象となる出願前に開示された発明の
範囲を拡大し，グレースピリオド期間を 6 か月から 12
か月に延長するアメリカ特許法と調和する改正が行わ
れた（104）。ただし，日本では新規性喪失の例外規定の
適用を受けるためには出願時に一定の手続が必要であ
るが（105），アメリカ法の下ではそのような手続は出願
時に必要とされない（106）。
　日本や欧州と異なり，FITF 規定は，準公知である
USPTO 係属中の出願に開示された発明についても例
外規定を設け，新規性のみならず先願の例外も規定す
る。従って，クレームされた発明の発明者が同僚であ
る他の発明者から関連する発明を取得し発明の詳細な
説明にその発明を開示して同僚より先に出願しても，
同僚が出願から 1 年以内に関連発明について出願する
限り，先願に開示された発明は先行技術とならない。
日本特許法は先願の例外規定は無いが，クレームされ
た発明が先願の発明者の開示に起因するときは発明者
が共通するので準公知の先行技術とされず（107），アメ
リカ法と同様の効果が得られる。これに対し，EPC
にはそのような適用除外が無い。
b. 発明者に起因しない第三者の発明：最先公開ルール
　日本や欧州と最も異なるのは，発明者に起因しない
第三者が独自に開発した発明の公知及び準公知先行技
術にも新規性喪失の例外が適用されることである。即
ち，FITF は新規性の例外として，たとえ第三者によ
る独自のクレームされた発明の開示でも，発明者又は
発明者から直接又は間接的に取得した者がその開示よ
り先に発明を開示していた場合には，第三者の開示は
先行技術から除外される（108）。同じ条件で準公知の先
行技術にも適用される（109）。これは，最先公開ルール

（First-to-Publish Rule）とよばれるもので，このルー
ルによると，グレースピリオド期間中に限り，複数の

発明者が同じ発明を完成させた場合，最初に開示した
者が特許を取得することができる（110）。
　最先公開ルールは第三者が独自に完成させクレーム
された発明者より先に開示又は出願した場合に，いず
れにも特許を付与しない先願主義のルールと大きく異
なる。即ち，先願主義に基づく日本特許法及び EPC
の下では，第三者の開示や出願は新規性例外の適用が
無いので，新規性例外の適用を受けようとした発明者
は第三者の開示により新規性を喪失し又は第三者の先
願により最先の出願人では無いという理由で特許を受
けることができず，第三者も発明者の発明の開示によ
り新規性を喪失するので，いずれも特許を取得するこ
とができない。一方，FITF 新規性規定では，グレー
スピリオド期間中の最先に公開された発明は，その後
の第三者の発明の開示によって新規性を喪失しないの
で，特許を取得することができる。これはグレースピ
リオド期間に限り，開示の証拠に基づき先発明を立証
させ特許を付与する例外規定を設けたと考えることが
できる（111）。
5）FITF 規定解釈上の問題点
　このように，FITF 新規性規定は先願主義と先発明
主義を組み合わせたハイブリッド構成となっている。
新規性の規定でありながら，先願主義とは異なり，出
願日に公衆がアクセスできない発明を先行技術として
含み，グレースピリオド以前の秘密の販売や商業的実
施でクレームされた発明の新規性を喪失させる一方，
公衆がアクセス可能な公知発明をグレースピリオド期
間中に限り先行技術から除外し新規性を喪失しないも
のとした。条文は発明者以外の開示について，その対
象を発明（invention）ではなく，主題（subject matter）
という文言で表現し，それを発明者から取得する

（obtained）ことを条件とした（112）。現行特許法には，
発明については「発明又は発見」とする定義があるも
のの（113），主題や取得については定義が無い。AIA 改
正前は取得ではなく，由来（derived）という文言が
使われ，先発明者が完成させた発明の情報を取得して
発明をそのままクレームした場合だけではなく，取得
した発明に変更改良を完成させた発明に対しても非自
明性の先行技術として働き，牴触審査において先発明
者はその発明と同一及び自明の範囲で最先の地位を獲
得し特許を取得できた（114）。
　AIA 改正で，冒認発明は先行技術から削除され，
改正前とは異なる取得という文言を採用されたことか
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ら，最先公開者は改正前のように自明の範囲で優先性
を持つのではなく，同一の範囲でのみ第三者の特許取
得を排除すると解釈することもできる。USPTO は AIA
改正当初，クレームされた発明の発明者が第三者によ
る独自の開示・準公知を先行技術から排除するために
は，第三者によって開示された主題とグレースピリオ
ド期間中に第三者の開示より前に発明者によって開示
がされた主題が同一であること要求し，微差（Insub-
stantial Differences）があっても例外を適用しないと
するルールの採用を提案した（115）。このルールは大学
の技術移転部や中小企業など最先公開ルールの採用を
条件に FITF への移行を支持した諸団体の批判を受け
た（116）。そのため，実際に USPTO が採用したルール
では，新規性喪失に要求される上位概念と下位概念の
相違について同一性（Anticipation）が認められる違い
であれば，例外規定の適用を許すことにした（117）。
　更に，発明者によって開示された主題を第三者が改
良変更した発明を開示又は出願した場合，「取得した」
に該当し新規性喪失が適用されるかについて条文から
は明らかではない。真の発明者によって開示した主題
をそのまま第三者が出願した場合，冒認手続によっ
て，たとえ真の発明者が後から出願しても特許を取得
することができることは間違いない（118）。更に，その
ような冒認出願は付与後レビュー手続で無効にするこ
ともできる（119）。ただし，冒認を主張するためには，発
明の着想（Conception）が完成し，冒認が主張される
者に対し発明の内容を伝えた（Communication）とい
う事実の立証が必要となる。第三者が発明の開示を見
て改良・変更を加えた場合は，クレームされた発明の
着想は発明者によって完成されたので，冒認には該当
せず，冒認手続や冒認に基づく無効理由に該当しない
可能性がある。現行法の「取得した」主題に改良・変
更したものが含まれない場合，新規性の例外が適用さ
れず，第三者の開示が先行技術となりその開示からク
レームされた発明が非自明でなければ特許されない。
一方，第三者の改良・変更発明もクレームされた発明
の発明者による開示から非自明でなければ特許されな
いことになる。いずれにしても，グレースピリオド期
間中の開示に対する新規性喪失例外規定の範囲につい
ては判例がなく，USPTO のルールからも不明瞭であ
る。従って，新規性喪失例外の適用に依拠するのは既
に発明を公開してしまった時の不可抗力の場合に限
り，公開前に少なくとも仮出願したほうが賢明であろ

う。

4.おわりに
　アメリカ特許弁護士からは，アメリカ特許法は AIA
改正で先願主義を採用し日本や欧州と調和したという
意見を聞くことがあるが，新規性を喪失させる同一性
基準や先行技術の定義，新規性喪失例外適用のルール
は，改正後も先願主義に慣れ親しんだ日本や欧州の特
許関係者には理解し難く，先願主義と先発明主義のハ
イブリッドというのが正しい理解であろう。特に，発
明が公衆アクセス可能になっていなくても販売や公然
実施を認める秘密の先行技術は日本企業のトレード
シークレット実務に大きな影響を与える。また，グレー
スピリオド期間中の新規性喪失の例外も先発明時代の
判例に基づき広範に適用されれば，先発明主義の特徴
が強調され日本や欧州の先願主義とかけ離れたものと
なる可能性がある。現在はまだ判例も少なく FITF 規
定の審査実務も確立していないが，調和の方向に進む
ように，今後も判例や USPTO の実務の発展を注視し
ていく必要があろう。
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