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米国関連資料 

特許発行後にターミナル・ディスクレーマをファイルした場合に 

特許権者は遡及的損害賠償を請求できるか？ 
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１．はじめに 

 米国の特許プラクティスにおいて、一方が発行済特許であり、他方が係属中の特許出願である

場合であって、発明者の一部または所有者が共通していると共に、同一の発明がクレームされて

いると認定された場合、上記特許出願において拒絶理由（"Obviousness-type Double Patenting"）

が提起されます（米国特許法第 101条、MPEP 804 I.B.）。 

 

 上記拒絶理由に対して、発行済特許と特許出願とにおけるクレーム発明が同一の発明ではない

旨を反論して対応するか、あるいは、ターミナル・ディスクレーマ（"Terminal Disclaimer"）を

ファイルして対応することが可能です。 

 

 しかしながら、"Obviousness-type Double Patenting"に基づいて拒絶されるべきであったのに

拒絶されずに特許が発行されてしまった場合や、訴訟の段階で法廷において"Obviousness-type 

Double Patenting"であると認定された場合、特許権者は、通常、"Obviousness-type Double 

Patenting"であると認定された時点で、つまり、特許付与後に、ターミナル・ディスクレーマを

ファイルすることによって特許権を維持することができます。 

 

このような場合、特許権者は、特許発行日からターミナル・ディスクレーマをファイルした日

までの間の損害賠償請求をすることができるのでしょうか。このことに関し、最近の連邦地方裁

判所による判例を参照し、以下に説明します。 
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