＜AIPPIセミナー開催報告＞
ＡＩＰＰＩ・ＪＡＰＡＮセミナー　
「米国特許訴訟の最新情報」
1． 開催日時：平成２８年４月２２日（金）１３：３０～１７：００
２．会　　場：霞山会館　霞山の間
３．講 演 者：JONES DAY 

米国弁護士　William Devitt　氏

米国弁護士　浅地　正吾　氏

米国弁護士　David Maiorana　氏
４．内容
１）Lexmark事件と今後の特許権消尽　(Lexmark and the Future ofPatent Exhaustion)


講演者：William Devitt 弁護士
特許権の消尽について、2016年2月にCAFC がen bancで判断した Lexmark事件を取り上げて解説された。論点は(1)海外販売の取り扱いと、(2)販売後の制限の２点があり、夫々(1)については「米国特許製品の海外販売は、販売された製品についての特許権者の米国特許権を消尽させない」と、(2)については、「販売時に購入者に通知され適法な再販売/再利用の制限の下に販売された場合には、その購入者や下流の購入者を提訴する権利は消尽しない」と判示した。しかしながら、多くの関係者はこの判決が最近の最高裁判決と抵触すると感じており、最高裁で審理されることを予想しており、依然として注目の事件である。
２）弁理士の秘匿特権：CAFC（連邦巡回控訴裁判所）によるQueen’s University判決　
(Patent Agent Privilege: CAFC’s Queen’s University Decision)


講演者：浅地　正吾 弁護士
当事者と弁理士との通信の提出を弁理士の秘匿特権に基づいて否定されるべきか否かについて初めて争われた事件であるQueen’s University事件を取り上げて、同事件の紹介並びに弁護士秘匿特権と比較しながら解説された。
弁理士に秘匿特権を認めるか否かについては地方裁判所の間では意見が分かれており、マサチューセッツ地裁では一定の条件の下で認められているケースがある一方で、本件のテキサス東部地裁では弁護士が介在しない通信には秘匿特権は認められないという判決が下された。これを受けたCAFCはCAFCの判例法や連邦証拠規則(Rule 501)に依拠しながら、意見が分かれたが、「議会が承認する職務（出願、再審査、審判など）の促進のための、弁理士と依頼人間の通信に限定して」弁理士―依頼者の秘匿特権が存在しうるという判決を下した。しかしながら、秘匿特権の範囲拡大には慎重であり、弁理士が、特許審査以外で（ライセンス許諾、売却や購入を意図する等）の当事者の特許の有効性や侵害に関する見解の提供することは認められていない。なお、日本特許に関しては日本法が適応されるため、日本弁理士の通信の秘匿特権にはほとんど影響しないと考えられる。ただし、米国法の秘匿特権を維持するためには米国特許弁護士を介在させる必要があることを留意すべきである。さらに、弁護士との通信には“Attorney-Client Privilege”と記載することや、将来訴訟が予想される内容については、連絡方法を工夫するなどのアドバスがあった。
３）米国法における誘引侵害　(Induced Infringement Under U.S. Law)


講演者：David Maiorana 弁護士

Akamai v. Limelight事件の解説とともに、米国での誘引侵害に関する判断について解説があった。
「誘引侵害」は特許法271条(b)(c)に規定された間接侵害一形態であり、その認定のためには直接侵害（同条(a)）の存在が前提となる。Akamai v. Limelight事件においては、AkamaiはLimelightが方法クレームを侵害している（最後のステップをLimelightの顧客が実施し、それ以外はLimelightが実施していた。）として、Limelightを訴えた。これまでの直接侵害の認定には、BMC Resources判決等に見られるように、全てのステップを「単一の侵害者」が実施していることが必要であるとされていたが、2012年にCAFCはen bancでBMC Resources判決を破棄して、全てのステップが「単一の事業体」によって実施されたことを証明する必要がないと判示した。さらに、「誘引には侵害が必要であるが、侵害者を特定する必要はない」と判断した。しかしこの判断は、2014年に最高裁において全員一致の判決により覆され、CAFCは誘引侵害について、直接侵害の解釈を含めて見直すこととなった。差し戻し後の、2015年8月にCAFC判決は「2人またはそれ以上の行為者が「共同事業体」を構成する場合、全員が他人の行為について責任を負う可能性がある」と判示し、「共同事業体」を認定する４つの要素を示した。Limelightは、更に最高裁への再審理を求めていたが、2016年４月18日に棄却された。これにより、CAFCの判決は確定したが、「共同事業体」を認定する４つの要素については解釈が必要であり、多くの米国弁護士は誘引侵害の判断基準は未だ不明確な点があると考えている。
注目されている事件の最新情報も紹介され、米国特許訴訟の現状や米国弁護士の見解を知る良い機会となった。弁護士や弁理士との連絡方法等についてもアドバイスを受け、実務的な対策を考える良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN会員5,000円（会員以外10,000円）。本セミナーでは71名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。
以上
