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15.　 1980年 代 中 期 の ハ ネ ウ エ ル 社 の 状 況

この訴訟 の背景 として1980年 代 中期以 降 のハ ネ ウエ

ル社の状況 を考 え る必要が あろ う。 その ころか らハ ネウ

エルの行 った ドラスチ ックな リス トラ と訴 訟の進行 は密

接な関係 を もつに至 るか らで ある。 もともとハネ ウエル

は,ミ ネアポ リス を本拠 にほ とん ど100年 になんな ん と

す る長 い歴史 を もつ会社でサ ーモスタ ッ トな らびに空調

機 器製造 のパ イオニアだ った。ハ ネウエルの丸形サ ーモ

スタ ッ トと呼 ばれ る商品 は世界 中で親 しまれ,1900年 か

らこのかた約6000万 個 が売 りさばかれた とい う実 績が

あ る。 この穏健 かつ堅実 な社風 で しられたハネ ウエル が

軍需産業 に深 く関わ りをもつ よ うになったの は第2次 大

戦以来で ある。日本の主要都市 を焼 きつ くしたB29爆 撃

機 の機体 はもちろ んボーイ ング製 だが,B29をB29た

らしめた ものは防空戦闘機の上昇 限度 を越 えて悠々 と飛

ぶ排気 ター ビン駆 動のスーパ ーチャージ ャー付 きエ ンジ

ンと,当 時 か らピンポイ ン ト爆撃 を誇号 した爆撃照準機

であ った。 この2つ の機器 にはいずれ もハネ ウエル の製

品が組 み込 まれてい る。排気 ター ビン自体 はGE製 だが

その コン トローラー はハネ ウエル製 であった し,爆 撃照

準機の制御部 とな るオー トパ イロ ッ トもハネ ウエル製 で

あ った。以来ハ ネウエル社の航空宇宙部 門 は成長 を続 け,

温調 ・空調機器 につ ぐ同社の第2の 柱 になったが,1986

年 にこれ も名 門スペ リー ラン ド社 の航空 ・宇宙部門 を買

収 した あた りか ら収 益が悪化 した。航 法機 器の分野 で軍

需 に強 いハ ネウエル にとって,民 需 に強いスペ リー ラン

ドの航法機器部 門 を組み合わせ た とい う意 味で,こ の買

収 その もの はハ ネウエル 自体の事業 内容 と相 性 は非常 に

よか った というが,10億 ドル を超す高額買収 であ ったた

め,こ の投資 に見合 う収 益が出 なか った。 そのた めハ ネ

ウエル は企業 内容以上 の金額 を支払 わされた として訴訟

までお こしている。 これに追い討 ちを掛 けたのが東西間

の冷 戦解消で,軍 需 予算 は大幅 に削減 され,ハ ネ ウエル

の経 営内容 は急激 に悪化 す る。 これがハ ネウエルが ドラ

ステ ィックな リス トラ を行 うに至 った背景 であ り,ま た

その リス トラのための資金源 を得 るために この特許訴訟

が起 こされた と見 る ことがで きる。

16.　 1986年2月 の ハ ネ ウ エ ル 社 の 警 告 状

MAXXUM発 売か らほぼ1年 後 の1986年2月 にハネ

ウエル は ミノル タに向 けて,MAXXUMに はハネ ウエル

所有 の特許 に対 し,侵 害の事実 あ りとしてnoti丘cation,

つ まり日本で いう ところの催告書 あるいは警 告状 を発送

してい る。発 売 されたMAXXUMを 購入分 解 テス トし

たのか もしれ ない し,ミ ノル タ発行 のカタログ,プ ロシ

ュアの類 を分析 したのか もしれ ない。 もちろん催 告書 あ

るいは警告状 を出さずに直 接 に訴状 を提 出す るとい うこ

ともで きる訳だが,催 告書 を あらか じめ出 してお けば相

手 に特許の存在 を知 らせ ると同時 に,後 になって損害賠

償 を請求す る ときに期 間算 定の初 めめ日時 を設定 で きる

ことに もな る。 ともか くこの時点か ら実際 に訴訟 が起 こ

され るまで,さ らに1年 数 か月 あるわ けだが,こ の間 に

ミノルタ側が どうい う考 えかた をとっていたかの詳細 は

わか らない。お そ らく当初 は訴訟が起 きて も勝 て ると楽

観 していたふ しはある。なぜ楽観 したかだが第一 は α シ

ステムの技術的優位性 であ り,第 二 はライツを初 め とす

る各種 先行技術 の存在 に よる安心感で あったか もしれな

い。 この1年 間にハネ ウエル側 は ミノルタに対 しMAX-

XUMに ついて ロヤ リティーの請求 を求 める交渉 を継 続
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していたがつい にま とま らず交渉 は決裂す る。今 に して

い うの も何 であ るが,も しこの時点で交渉が成立 してい

れ ば ミノルタの被害 は極 めて僅 少で止 まった筈 である。

17.ミ ノル タの シ グ マ提 訴

これ よ りさ き1986年3月 のカ メラ ショウ にシグマ は

ミノル タの αシ リーズ用交換 レンズを発表 す る。レンズ

専業 メー カー として は最初 で あ り ミノル タ 自身 の αシ

ステムの発表 か ら1年2か 月後 であった。 この事件 は ミ

ノル タ をいた く刺激 し同年8月26日 に ミノル タはア メ

リカ合衆 国 コ ロン ビア州 の連 邦地 裁 に シグマ を提 訴す

る。 これ はハ ネウエルが ミノル タを提訴 す る8か 月以前

で あ り事前 に催 告書 を発送す る ことな くただち に訴訟 と

い う直接行動 に出た。 この事件 もや は りハネ ウエル事件

との関わ りが ある。シグマ は1986年 初頭 か らミノル タ と

協 議 を申し こんでいたが,こ れ を ミノルタは拒否 した と

いわれて いる。当時すで に ミノルタが αシステム関係で

出願 した国 内特許 だけで350件 以上が知 られてお り,米

国出願 はもちろん多 ク レーム制で あるか ら件数 は はるか

に少ないがすで に主要 な もの に権利が付与 されつつあ っ

たのであ る。 シグマ ・ミノルタ訴訟 の詳細 は不 明であ る

が恐 ら くレンズ内にROMを 収納 す る件 で ある とか,レ

ンズマ ウン トのある特定 の方位 に駆動軸 を設 ける ことに

争点 があ った と思わ れる。 この シグマ ・ミノル タ訴訟 は

攻守立場 をことにしているが ミノル タに とって対ハ ネウ

エル訴訟 の一種の前哨戦 になった。 ミノル タ ・ハ ネウエ

ル訴訟 で被 告側 に立 った ミノルタがハネ ウエル の特許 を

ライツその他の先行特許 で戦 った と同 じようにシグマ ・

ミノルタ訴訟 で は被告側 のシグマがハネ ウエル の先行特

許 を武器 に ミノルタ と戦 う とい う構 図が見 られた のは当

然で あろ う。結局1988年2月 にいた りミノル タ側か ら和

解の 申出があ り両者の間 に和議が成立 した。1987年4月

にハ ネウエルか ら提 訴 され るにおよび,ミ ノル タとして

は前門 の虎,後 門の狼 とい う状況 を脱 し,全 力で主敵ハ

ネ ウエル に当た らな ければ な らなかったのであ る。

18.　 ハ ネ ウ エ ル の 提 訴

1987年4月20日 ハ ネウエル は自 らの本社 の所在地 ミ

ネアポ リスの連邦地裁 に提訴す る。

アメ リカ の裁判制度 は州政府の もの と連邦政府 の もの

とが重な る二重制度 になっていて複雑だが連邦特許 法に

関す る民事訴 訟 は連邦 地裁 が担 当す る と定 め られ てい

る。もとの言葉 はdistrict courtだ が直訳 して区裁判所 と

してい るもの もあるが仕事 の内容 か らい って地方裁判所

と訳 すのが適 当で あろう。米 国の連邦 裁判制度 は全 国を

13の 巡 回裁判 区 にわ けその それ ぞれ に多 くの連邦 地 方

裁判所 が存 在す る。巡 回裁判 区 も日本 にはない こ とばだ

がcircuitの 訳 であ る。

米国 での訴 訟 の開始 は非 常 に簡単で あ る。 日本の裁判

の よ うに最初 に高額 の収入 印紙 を貼 った りす るこ ともな

く,弁 護 士 も日本 のように多額 の着手金 を要求 しないが

訴訟 の進行 に従い,費 や した時間 に比例 して一時間 あた

り数百 ドルの単価で計算 された請求書が タク シーの料金

の ように膨大 な費用が請求 されて くる。

ハネ ウエルが最初 に ミネアポ リスで提 出 した訴状 を見

てみ よう。特許侵 害の具体的事 実 は何等記載 されず,各

項 目の最初 が「情 報 と信念 に よれば」(Uponinformation

andbelief)の 一 言で片付 け られてい るこ とが 日本 の訴訟

と根本的 に異 な る。訴状 に記載 されてい な くて も,い ず

れ事 実 は訴訟 の進行 とともにデ ィスカバ リー によって明

らか になってい くのであ る。しば しば 日本で使わ れる「訴

状 を見て いないか ら,何 も答 え られない」 という常套句

はほ とん ど意味 をなさない こ とが多 い。訴 状 を見 て も具

体 的内容 はほ とん ど記載 され ていないか らで ある。 つ ぎ

の訴状 は修正 され て被告 に ミノル タコーポ レー シ ョンが

くわえ られた後 の ものであ る。

19.　 訴状 の 内 容

ハ ネウエルINC .原 告(Plaintiff)対 ミノルタカ メラ

CO.,LTD.,お よび ミノルタ コー ポレー ション

被告(Defendants)

本訴訟 は米 国法典35の271条 および281-285条 を含

む米国特許 法に もとづ き提起 する。当裁判所 は米 国法典

28の1338(a)の 規定 によ り管轄権 をもち,被 告 ミノル

タカ メラの裁判地 に関 して は米 国法典28の1391(d)に

よ り当裁判 区であ る。 ミノル タコーポ レー シ ョンの裁判

地 は米国法典28の1400(b)に よ り当裁判 区であ る。

訴状 には以下3,860,935標 題 「オー トフォーカスカ

メラ」,3,875,401標 題 「焦点検 出装置」お よび4,002,

899標 題 「焦点検 出装置」 の3つ の特許 につ いての記述

と,「情 報 と信念 によれば」これ を ミノルタが侵害 してい

る とい う訴 えが簡単 に記述 されて いる。 ついで最後 の原

告 の要求 をみて みよ う。

原告ハ ネ ウエル は ここに,こ の訴訟 におけ る陪審審理

を要求 する。

以上 の理 由に よ り(WHEREFORE),原 告ハ ネ ウエル

はつ ぎのよ うな判決 を請 い願 う:

(A)被 告 ミノル タジ ャパ ンお よび ミノル タUSAは 米
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国特許3, 860, 935; 3,875,401お よび4,002,899

を侵害 した;

(B) 被 告 ミノル タ ジャパ ンお よび ミノルタUSAと そ

の代理人,使 用人,幹 部,役 員,従 業員,お よび直接お

よび間接 に関与す るすべての人が米国特許3,860,935,

3,875,401お よび4,002,899を 侵害す る こと,侵 害

させ る ことな らびに侵害 を助 けるこ とを禁止 す る。

(C) 被 告 ミノル タ ジャパ ンお よび ミノル タUSAは ミ

ノルタの侵害の結果 としてハネ ウエルが被 った損害の明

細 を報 告 し,賠 償す る ことを命 じられ,ま た被 告の行為

が ウイル フル(willful),デ リベ レイ ト(deliberate),か

つイ ンテ ンシ ョナル(intentional)な 侵害 であ ることを考

慮 して損害賠償額 は3倍 とす るこ と。

(D) 原告ハ ネ ウエル は米 国 法典35の285条 によ り経

費 お よび弁護士費用 が支払われ る こと。

(E) 原告ハ ネウエル は裁判所が公正 かつ適正 と考 える

これ以外の救済 が うけ られ るこ と。

ハネ ウエルINC.

代 理人弁護士Robert T.Edell Esq.署 名

米国の連邦裁判所 お よび州裁判所 に はそれ ぞれ裁判地

に関 して複雑 な法律,規 定,判 例 があ り原告 と被告 はそ

れぞれ戦略 的に有利 な選択 をし ようと綱引 きをす る。 ハ

ネ ウエル側 の訴状 にあ る裁判地 の設 定 に対 してに ミノル

タ側 は忌避 の申 し立て をし,裁 判地 を ミノル タコーポ レ

ー シ ョンの所 在地 ニ ュー ジ ャー ジー に移 す申 し立 て を

し,こ れが認 め られて この訴訟 はニ ュー ジャージー連邦

地裁 に移送 され る。

また訴状 に陪審請求 とあるのが 目をひ く。 これが後 に

多 くの論議 をよんだ陪審(ジ ュライ,jury)で あるが,米

国 の民事訴訟 で は訴 訟の金額 が20ド ル以 上 な らば陪 審

を請求 で きる。原告が請求 して もよい し被告 が請 求 して

もよい。統計 によれ ば陪審 がつ くと原告が勝 つ確 率 は大

いに向上す るとい うか らハ ネ ウエル側 としては請 求 した

のであ ろうが,こ のために双 方の当事者 は莫大 な手間 と

費用 を払 うこ とになる。米 国の訴訟 は訴状 を裁 判所 に提

出す ると同時 に被告側 にその コピー を送達 す ることで始

ま る。 この種 の送達 を専 門 に引 き受 けるクー リエ会社が

ある。 配達証明 には ミノル タの代理人弁護 士 に訴状 を

手渡 した 日時場所 が明記 されサ インが付 いてい る。

20.　 ア メ リカ特 許 訴 訟 に お け る侵 害

歴史的 に多 くの判例 のつみ あげで今 日の侵 害論が形成

されたわ けだが,こ れ も時 日の経過 とともに大 きな周期

で揺れ動 いている ようで ある。 ミノルタ ・ハネ ウエル訴

訟 で も1992年 の評 決 の直 前 に判事 が陪審 に対 す る説示

(Jury Instruction)に おい て当然 の ことなが ら侵 害 につ

いてかな り丁寧 に時 間をか けてい る。 そ こでは特許が侵

害 され るされ方 には2通 りあ るとしている。 それ は 「文

言 どお りの侵害」 と 「均等論 に基づ く侵害 」であ る。

21.　 文 言 ど お りの侵 害

これ はLiteral Infringementの 訳であ る。 この場 合 の

立証 責任 は原告側 にあ る。判 事 はこ う言 ってい る。「ミノ

ルタの製品がハ ネウエルの特許 クレームのいずれか を文

言 どお りに侵害 してい ることを立証 するには,ハ ネ ウエ

ルは証 拠の優越性(preponderance of evidence)に よっ

て特許 の クレー ムの本質 的部分が ミノルタの製品なか に

見 出だ され るこ とを立証 しな けれ ばな らない。言い換 え

れば もし ミノル タの製 品が,ハ ネウエルの特許 のいつ れ

かあ るい はすべ てを含 むな らばハ ネウエルの特許 は文言

どお りに侵害 されてい る。 しか し文 言通 りの侵害 は些細

な言葉の端 まで厳密 な一致 を要求 しない」。 ここで「証拠

の優 越性」 とい う米 国独特の法律用語 がでて くるが,こ

れ につ いて も陪審 に対 す る説示が あって要す るに 「あな

たの き心 のなかに,そ れが真実 でない とす るよ りも,真

実で ある とする方が よ りあ りそ うだ とい う信念 を もた ら

す証拠」 だ とい う。刑事裁判 の証拠 よりもず っ とゆるや

か な証拠 でよい とい うこ とで ある。

22. ミー ンズ ク レー ム と文 言 ど お りの侵 害

こ こで最 も問題 になるのは米 国特 許の クレームが ミー

ンズ,訳 すれば手段,と いう言葉 を使 って書か れてい る

こ とが多 い ことだ ろう。 いわ ゆる米 国特許の ミーンズ ・

クレーム(means claim)で ある。具体 的 な物 の名前 をあ

げて,構 造 だ とか機能 を説明 す るよりも ミー ンズ とい う

言葉 を使 った方が便利 で権利 の範 囲 も広 くなるか らであ

る。正 確 にい えば ミー ンズ プ ラス フ ァン クシ ョン

クレーム(means plus function claim)で ある,こ うい

う記載 法が許 され る ことは米 国特許法112条6節 に条 文

が あ る。 こうい う俗 にい うミー ンズ ・クレームの場 合 は

た して文言 どお りの侵害 とはな どうい う ことを意 味す る

のだ ろうか。特許 における ミー ンズ プラス フ ァンク

シ ョンの要素 はその要素 が何 をす るか とい うフ ァンクシ

ョンー機 能的部分 と,そ の機 能 を実行 する構造 を表現す

る ミー ンズ ー手段的部分 を持 つ。

た とえば問題 の401号 特許 を見てみ よう。発 明の クレ

ームの1に 焦点検 出装 置 は次の ものを含 む,と して 「1

個 の放 射 を集 め,受 け るミー ンズ」 とあ り,先 に進む と

また 「光 の強度分布 を変化 させ るた めの調整 をす る ミー
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ンズ」 とい う具合 に至 る ところに ミー ンズがでて くる。

これ に対 して陪審 に対す る説示 は こう言 う。「もしハ ネウ

エルが証拠 の優越性 によ り,訴 追 された製品が クレー ム

にお ける ミー ンズ プ ラス フ ァンクシ ョン 要素 と同

じ機能 を実現 し,ま た その機能 を実現 す るため に特許 に

示 され ているの と同 じか あるいは均等 な構 造 を用いて い

るこ とを証 明すれば,そ の クレー ムに対 す る文 言 どお り

の侵害が存在 す る。 しか しなが ら,も し訴追 された製品

が クレーム におけ るミー ンズ プラス フ ァンク シ ョン

要素 と同 じ機能 を実現 しないか,あ るいは もしおな じ機

能 を実現 した として も特許 に示 され ているの と同 じかあ

るい は均等 な構造 を用 い るので なけれ ば,そ こに は文言

どお りの侵害が存在 しない。」結局の ところ文言 どお りの

侵 害 とい うが,特 許 のク レーム 自体が ミーンズ プ ラス

フ ァンクシ ョンで記載 されてい るた めにその包含 す る範

囲は非常 に広 い ものになる。実際 にこの訴訟 で争 われた

特許 はいずれ もミーンズ プ ラス ファンクシ ョンで記

載 されていたた めにハ ネウエルは文言 どお りの侵害 を立

証 しようとし,ミ ノル タは文 言 どお りの侵害 の非存在 を

主張 した。

23.　 均 等 論

陪審 に対 す る説示 はこう言 う。「た とえクレーム のすべ

て の要素 が ミノル タの製品 のなかに文 言 どお りに存在 す

る とい うわ けで はな くとも,ミ ノルタの製品がハ ネウエ

ル のクレームの1つ もし くはそれ以上 を侵 害す る という

こ とが あ りうる。その ような場合,も しハネ ウエルが証

拠の優越性 に より,文 言 どお りには異 なっていた として

も,ミ ノル タの製 品がハネ ウエル の特許 のク レームの少

な くとも1つ に均等 であ るこ とを証明 すれば侵 害 は存在

す るこ とになる。 これが 『均等論』 と呼 ばれる もので あ

る。 この均等論 の もとで侵 害が存在す るか どうかのテス

ト法 は,ミ ノル タの製 品がハネ ウエル の製 品 と比較 した

とき,実 質的 に同 じじ方法(way)で,実 質的 に同 じ機 能

(function)を 実行 し,実 質的 に同 じ結果(result)を もた

らすか どうか を見れ ばよい」。この均等論 は米 国の特許侵

害裁判 に19世 紀の半 ばか ら現 れた考 え方で,権 利 を どこ

まで拡 張解釈 され るか とい うときに必ずでて くる もので

ある。歴 史的 に有名 な もの として1853年 のWinans事 件

とい うのがあ り,石 炭運搬車 の荷重 が一様 にかか るよ う

にするため原告 はクレーム に下 向 きに尖 った円錐台 の形

状 をした荷 台の発 明 を記載す るが,被 告は同 じ く8角 錘

台の荷台 を生産 した という ものである。 原告の クレーム

には もちろん8角 錘 台の記述が あるわけではない。 しか

し連邦 最 高裁判 所 は僅差 を もって侵 害 を認 めた ので あ

る。発明 の実質 が同 じで形状 が種 々 に変更 が可能 な場合

はた とえクレーム に記載 されていな くて もその発 明 を具

体 化す るためのすべての形状 まで権 利が主張 で きるとい

う考 えが均等論(Doctrine of Equivalents)で あ り,米

国特許 裁判 にお ける侵害 判 断の大 きな原則 にな ってい

る。特許 のク レームがつぶれ ない限 りな んのか の言って

も結局,均 等論 でその権利範 囲は拡 張解釈 され てい くの

であ る。

24.　 周 辺 限 定 主 義

米 国 の特許 公報 には多数 の ク レームが 記載 されて い

る。場 合 によっては20も30も クレームが記載 され てい

るが,こ れ はわが 国の特 許公報が特許 の請求範囲 を記載

し これに若干 の実施例 を付 け加 える とい うの と とはおお

いに異 な り,こ のクレームの集積 自体 が特許権 の範囲 を

決 める とい うもの だ。 つ まり,土 地 の権利 に例 えれ ば自

分 の所有 す る土地 に範 囲を20本 な り30本 な りの杭 を打

ち込 んで,そ の外周 で所有権 の及ぶ範囲 を決 め るとい う

の に似 てい る。現在 の米 国特許 は この20な り30な りの

クレームでその権利の及ぶ範 囲の境 界,す なわち周辺 を

限 る とい う意味で周辺限定主義(PeripheralLimitation)

という。

25.　 グ レーバ ー ・タ ン ク 事 件 の 判 例

均等論 は特許 の権利 を拡大解釈 しようという方向の原

則 で あ り,周 辺 限定 主義 は権利 の範 囲 を限 って,そ の中

に閉 じ込 めよ うとす る原則で両者 は互 い に逆の方 向にあ

る とい う矛盾 をは らんでい る。 ところが周辺限定主義 の

もとで もなお拡大 解釈 を支 持 したのが 有名 な1950年 に

連邦 最高裁判所が下 したグ レーバ ータ ンク対 リンデ ・エ

アプロダ クツ事件 の判決 であ る。 これ は特許 侵害事件 で

しば しば引用 され る リーデ ィング ・ケースであ るか ら一・

応以下 に説明す る。

これは電気溶接 に使 う融材(フ ラックス)の 成分 に関

す る侵害事件 だが,判 決 には次の ような文章 があ る。「原

告 ユニオ ン ・エア プロダクッ社 の所有す る特許 の成分か

らなるユニオ ンメル ト・グレー ド20と 呼 ばれ る融 材 と,

被告 グレーバ ータ ンク社 の製 品 リンカ ンウエ ル ド660が

侵害 しているか どうかが争わ れた。 ユニオ ンメル トの製

造 に関わ る特許 はアルカ リ土金属 の珪 酸塩 と弗化 カル シ

ウム を組合わ せた もので あが,実 際に はユニオ ンメル ト

は2種 類の アル カ リ土金属の珪酸塩,す なわ ちカル シ ウ

ム とマ グネ シウムの珪 酸塩 を含 んでい る。 リンカンウエ

ル ドの組成 はカル シウム とマ ンガン(後 者 はアル カ リ土

金属 に属 さない)の 珪酸塩 をもってカル シウム とマ グネ
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シウム の珪酸塩 に置 き換 えてい る以 外 はユニオ ンメル ト

の組成 と同 じであ る。 こ こでマ ンガ ンはアル カ リ土 金属

に属 さない。他 のすべ ての観点 か らみて も両者 の組成 は

全 く同 じであ る。 これ らの組成物 が用い られ る機械 的方

法 は似 ている。両者 は作用 において同一で あ り,種 類 と

質 にお いて同一 の溶接 を もた らす。」

リンデ社側 の クレー ムには明 らか にアル カ リ土金 属 と

明記 してあ るのだ。 これ は元素 の周期律表で いえば第2

族 に相 当 し,こ れ に含 まれ る元 素 はベ リリウム,マ グネ

シウム,カ ル シウム,ス トロ ンチ ウム,バ リウム,ラ ヂ

ウムの6種 類 しか ない。 それをグ レー ターバ ンク社 は あ

ろ うことか周期律表で いえば第7族,い わ ゆるマ ンガ ン

族 に属 す るマ ンガ ンで置 き換 えて同等 の効果 を得 たのだ

とい う。 これ に対 し判決 は結 局 クレー ムの範 囲を超 えて

「均等 の原理」あ るいは 「均等論」 と呼 ばれ る ものの成立

を認 めたので ある。この判決 でJackson判 事 は特許 の模

倣 にたいす る痛烈 な批判 を展開 して いる。

少 し長 くなるが 引用 す る。「法廷 は,文 言のすべての細

部 まで コピー していない とい うだ けで特許化 された発明

の模倣 を黙認す る とい うことは,特 許 の保護 を空洞化 し

た無用の もの とす るだ ろう という認識 に達 した。 そのよ

うな制限 は破廉恥 な模 倣者が,重 要 で もな く,ま た本質

的で もないが,何 もの をも付 け加 えずに コピー された物

をクレー ムの外,し たが って法 の届 く範囲外 にお くのに

足 るだ けの変更 や置 き換 えをす る余地 を与 えた り,実 際

には勇気 づけた りすので ある。特許 を盗 もう とす る人 は,

著作権 のあ る出版物や戯 曲をひ ょうせつ しよ うとする人

とおな じようにひ ょうせ つ とい う事実 を隠 し,お お うた

めに小 いさな変化 を付 け加 えるだ ろう。露骨 でス トレー

トな真似 とい うの は,さ えない非常 に希 なタイプの侵 害

で ある。 こうい うもの以外 を禁ず るこ とが 出来 ない とす

れ ば発 明者 はさして意味 のない形式的文言 の意 の ままに

なって しまい,実 質 を形式 に従属 させ る ことにな る。 ま

た直接 的侵害 しか禁 ずる ことが出来 ない とすれば発明者

か ら彼 の発明 の利益 を奪 うことにな り,発 明者 をして,

特許制 度の主要 目的であ る発明の公開 よ りもむ しろ,そ

の秘 匿 に追 いや る ことにな るで あろ う。均 等論 はこうし

た経験 か ら発展 して きたので ある。 この原理 の本質 は特

許 に対す る欺瞞 を許 さない こ とで ある。 ほ とん ど1世 紀

も前 にWinans対Denmead事 件 以来,こ の原 理 は最高

裁お よび連邦下級 審で一貫 して適用 され続 け,今 日で も

その適用が適 当な状況が発生 した ときは,い つで もその

利 用 は準備 され続 け,ま た可能 であ り続 けて いる。厳 し

い論理 を軽減 し,ま た侵害者 が発 明者の利益 を盗 む こと

を妨 げるために,『もし,あ る装置 が実質的 に同 じ機能 を,

実質的 に同 じ方法で行 い,実 質 的に同 じ結果 を得 たな ら

ば』,特許 出願者 はこの均等 の原理 を行使 して,そ の装 置

の生産者 に対 し法的手段 を とる ことがで きる。」

実 に勇 ましい判 決で ある。 この部 分だ け読 む と判決 と

い うよ り,む しろ均等論 のアジテーシ ョンで ある。 しか

し独創性 を守 り通そ うとす るアメ リカ人の意気込 み とい

うか気迫 が伝 わ って くる ことは確 かだ。 この 『 』 の部

分が有名 な均 等論の トライパ ー タイ ト・テス ト(tripar-

titetest)と いわれ るもので,ミ ノル タ・ハネ ウエル事件

で も判事 が陪審 に対 して行 った説示 に述べ られ てい る。

訳す れば3部 テス トだ ろ うか整 理すれ ば

(1) 実質的 に同 じ機能(function)

(2) 実質的 に同 じ方法(way)

(3) 実質的 に同 じ結果(result)

となる。一見,明 快 のよ うであ るが,実 際問題 にあて は

めれば,そ れ ほどス ッキ リ行 くわ けで はない。 しか しな

が らミノル タ ・ハ ネウエル事 件で は均等論 に もとつ く論

議 はお こなわれ なかった。

26.　 故 意 の 侵 害 と3倍 賠 償

米 国特許法284条 は損害賠 償の規定 であるが,そ の な

か に 「裁判所 は,評 決 また は決定 された額 の3倍 まで損

害賠償 を増額す る ことがで きる」 とい う部分 が ある。 ど

の ような場合 に賠償額 の引上 げ られるか とい えば,故 意

の 侵 害(willful infrmgement)あ る い は悪 意 の 訴 訟

(wantonlitigation)が 実証 され た ときに限 るという。 こ

の うちつねに危 険性 をはらむのが故意 の侵害で ある。故

意の侵害 とは何 か,こ こで も判事 の接 示 を引用す る と「1

つ の行為 が自発 的(voluntarily)か っ意図的(intentionar-

illy)に 行 われた とき,そ の行為 は故意 に(willfully)な

された とい う。行為が過失,不 注意,事 故 あるいはその

他無知 に基づ く理 由で は十分 ではない。故意 の侵害 は,

訴追 された侵害者が少 な くとも,特 許の権利 を無謀 に も

無視 して行 動 した ときにのみ発 生す る。被告が原 告の特

許 を知 ってい るこ と,お よび被 告が その行動 を行 う権 利

を もつ と信ず るにた る正 当な根 拠がない,と い う2点 を

原 告が証 明すれ ば故意 の侵 害 は成立す る」。

東 京 に事務所 を もつある国際特許法 の専門家 の意見 に

よると,「あの特許 にひっかか るか な,ど うかな?で もま

ず大丈夫だ ろう」 な どとい う程度 の ものは まず故意の侵

害 にな って しま うとい う。 日本の刑法 の用語 に 「未必 の

故 意」 というのが あ るが,ち ょう ど日本 の未必の故意が

米 国民事訴訟法 の故 意 に相当す る とい う。ちなみ に未必

の故意 とは 「犯罪 を積極的 に犯 そ うと思ってい るわ けで

はな いが,自 分 の行 為の結果 としてそ うい うこ とも起 こ
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り得 るか もしれ ない」 と思いつつ,あ る行為 をす る心理

状 態 をい う。

27.　 法 律 事 務 所

ハ ネ ウエル側 は事件 の初期 に最初の訴状 に代理人 とし

て署名 してい るボブ ・エーデル(Robert T.Edell)と い

う特許 専門の弁護士が所属 す る,Merchant, Gold, Smith,

Edel, Walter & Schmidt法 律事務 所 に依頼 して訴訟 をス

ター トした。 この事務所 は特許 を専門 にしている。 もち

ろんボブ ・エー デル も最後 までハネ ウエル側 のメ ンバー

であったが,そ の一方 でElbin Medvedの 率い るハ ネ ウ

エル法務部 は法廷 の弁論 に備 えて,ト ライ アル ・テクニ

ック(Trial Tecmique法 廷技術)に た けた弁護士 を全米

規模 で探 しのち に遂 に ミネ ア ポ リス市 のRobins, Ca-

plan, Miller & Ciresi事 務所 に所属 す るパー トナー弁護

士 のMichael V. Ciresi弁 護士 を探 しあて るので ある。こ

のマ イケル ・チ レシ氏 に訴訟 の総指揮 をゆだねた こ とが

ハネ ウエルの勝 因の第一 に数 え られてい る。 ミネ アポ リ

ス市 にはハ ネウエルの本社が あ り,の ち にMedved氏 は

「灯台 もと暗 し」とはこの こ とだ といってい る。 ミノル タ

側 は当初 はBruns, Doane, Swecher & Mathis事 務所 を

使 って スター トしたがのち に訴訟 に契約違反 問題 が もち

こまれ るにおよびMilgrim, Thomajan & Lee事 務所 を

追加 す る。

28.　 裁 判 地 の 移 送

ハネ ウエルか らの訴 状 を受 けた ミノル タ は1987年5

月13日 にニ ュー ジ ャー ジー 州所 在 の現 地法 人 ミノル

タ ・コーポ レー シ ョンの名義 でニ ュー ジャージー州連邦

地裁 にハネ ウエルか ら訴 え られた3件 の特許 の無効,権

利行使不能 お よび非侵害 の確認 を提訴 したが,こ れを受

けてハ ネウエル社 は同年6月3日 に被 告 に ミノル タ ・コ

ーポレー ションを加 え訴状 を訂正 した
。ついで同年6月

26日 ミノルタは ミネ ソタ訴訟 の棄却 と審理 を ミノル タ・

コー ポレーシ ョンの所在地ニ ュージ ャージー に移送す る

申し立 てを提 出 した。同年12月18日 に ミネ ソタ連 邦地

裁 は ミノル タに対 し裁判管轄権 を有 し,ミ ノルタ本社 は

間接的 に特許侵害 を してい る可能性が あるので,ハ ネ ウ

エルの訴 えは適法 であ るが ミノル タ ・コーポ レー シ ョン

の所在地 の関係 か ら裁判 地 はニ ュージャージー州が適当

であ る としてニュージ ャー ジー州連邦地裁 への移 送 を命

じた。1988年1月24日 にハネ ウエル と ミノル タの間で

協定 が結 ばれ,ミ ノルタ は前年5月13日 に提 出 した確 認

訴訟 を取 下 げ,ハ ネウルはオー トフォー カス関係特許 に

ついての ミノル タ との争 いはすべてニ ュージャージー連

邦地 裁で行 うこ とを約 束 した。

29.　 オ ガ ワ特 許 の侵 害 訴 訟 の追 加

1988年4月11日 になってハ ネウエル は特許侵害 訴訟

にオガ ワ特許USP Re29, 299を 追加 した。 この訴訟 はの

ちにス トー ファー特許訴訟 に併合 され た。 この内容 はオ

ー トフラ シュを主体 とす るもので,オ ー トフ ォーカス訴

訟以上 に広範 な影響 を もつ特 許で ある。

30.　 ハ ネ ウ エ ル 会 長 交替 の お よぼ す 陰

ミノル タ ・ハ ネ ウエル事件 を時系列 で追 って み る と

1988年 の夏 あた りを境 に事件 の様 相 がす っか り変 わ っ

てい くとい うことに気付 く。 た とえばハ ネウエルの賠償

請求金額 であ る。当初 は2000万 か ら3000万 ドル程度 で

あった と田嶋 英雄 社長がニ ッケイ ・ビジネ ス誌 に述懐 し

てお られ る。 しか し最終的 なハ ネウエルの請求額 は二憶

六千万 ドル とも言われ るか ら,最 初 に比べて約1桁,十

倍以上 に跳 ね上 がったわ けだ。 この間 に一体 なにが あっ

たのだ ろうか。信頼 すべ き情報 に よると1988年 のある時

期 まで,ハ ネウエル は少 しつ つ金額 を下 げ,ミ ノル タ も

少 しつつ譲歩 し両者 の言い分が非常 に接近 して今一歩 で

和解 とい う ところ まで行 った のだ とい う。その とき最 も

接 近 した金額 とい うのが どの程 度 か は もちろん不 明 だ

が,こ れ につ いて も先 の田嶋英雄氏 の談話 が大 きなヒン

トにな る。 そこで は最初 ミノル タ側 は500万 ドル前後 と

思 った とい うの だか ら,そ の開 きは訴訟 の 開始 時点 で

1500～2500万 ドルで ある。これが相 当歩 み寄 った とい う

ことは,両 者の主張 の差 が700～1000数 百万 ドル程度 ま

で接近 したので はないか と想像 され る。 当た らず とも遠

くない金額 だ と思 うのだが。 とにか くもう一声 とい うと

ころまで行 って纏 まらなか った とい うの は惜 しんで もあ

ま りある。 その まとまらなかった原因 はハ ネウエルの最

高経営責任 を兼 ね る会長の交替 にあった という指摘 は重

要で ある。親 日家 として も聞 こえたエ ドソン ・スペ ンサ

ー会長が1987年 末 あた りを最後 に退任 して,気 鋭57才

の ジェーム ズ ・J・ レニエ氏 に交替 したので あ り,こ れ

はハネ ウエル 自身 の リス トラクチ ャ リング と密接 な関係

があ る。今か ら考 え ると桁違い に安 い金額 で ま とま りか

けていた話 にス トップをか けたの は新会長 レニエ氏で あ

った とい う。温情主義 の前会長のペ ースで ことが運 んで

いた間 に和解 で きなか った こ とは惜 しんで もあ ま りあ

る。1988年 の半 ば以降 か らハ ネ ウエル の動 きは慌 ただ し

い。 すなわち同年 の年末 も押 し詰 まった12月 の29日 と

いうのだか ら驚 か され るが,ハ ネ ウエルか らミノルタ に

対 しマクサムの開発者123名 の役割,分 担 を特定せ よ と
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い う強制開示命令 が出 され る。 また初期 にハネ ウエル か

ら特許侵 害 の警 告 を受 けた会社 は1988年 の2月 まで は

ミノル タの他 ではキ ャノン,ニ コン,ペ ンタ ックスお よ

びヤ シカの4社 で あったが1989年 としが明 け るやい な

や突然,ア ンスコ,チ ノン,ア サ ヒ,マ ツ シタ,オ プテ

ックス,リ コー,フ ジ フォ ト,ハ ニメ ックス,コ ニ カ,

オ リンパ ス,プ レミア と当た るを幸 い とい う感 じで11社

を槍 玉 にあげる。ペ ンタ ックス と旭 が重複 して いる°

31.　 TCLの 生 産 中止 予 告

また1988年 で忘 れて はな らない のはハ ネウエ ルが コ

ロラ ドスプ リングスの工場 にお け るTCLの 生産 を1年

以内 に中止 する と大 口の コンスーマー に予告 した ことで

あ る。 これはコニカの光学部 門にち ょっとしたパ ニ ック

を巻 き起 こす ことにな る。 コニカは ビジ トロニ ックモジ

ユールの最初 のユーザーで あったばか りで はな く,当 時

フル稼働 していたJVCの ホーム ビデオの光学 系 の設計

生産 を一手 に引 き受 けていたか らだ。このJVCの 方式 は

AFにTCLモ ジ ュール を組 み込 んだ もの だ ったか ら,

TCLの 供 給 が 止 ま るの は一 大 事 で あ る。結 局JVCの

AF方 式が光学系 に頼 らない,い わ ゆる 「山登 り方式」に

転 換す るのだが,AFの 分だ け コニ カの収益 は減 って し

まう。

1988年,米 国の議会 は通商法337条 を改正 した ため,

2年 後 にハ ネウエル はこの改正条項 の適 応 を申請す る こ

とになる。 こうして波乱 に満 ちた ミノルタ ・ハ ネウエル

事件 の1988年 は過 ぎていった のであ るが,こ の年 の12

月 ミノル タの特許部 長 は安宅健氏 か ら久保 田勇氏 に代 わ

りさらに翌年,久 保 田氏 は取締役 に昇進す る。 ミノルタ

は対ハ ネウエル訴 訟 に本格的 な守備 を固 めつ つあった。


