
Ⅰ 概説

技術革新が加速し，製品の標準化の要請が高まって

いる中，技術分野によってはMPEG，3G，IEEE規格

など，工業規格（以下「規格」という）の設定なしに

製品開発はありえない時代になったと言っても過言で

ない。規格設定が一般化するなか，規格の実施に不可

欠な特許が世の中にあふれている。このような規格の

実施に不可欠な特許を行使するうえで，規格自体は何

らかの影響を与えるのだろうか。2010 年 9 月 20 日に

下された米国連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」と

いう）判決(1)が，規格と特許侵害立証に関し興味深い

判断を行っているので，当該判決を紹介しつつ，判決

が及ぼしうる影響について検討する。

Ⅱ 事例の概要

富士通，フィリップス，LGがネットギアに対し，規

格に関する 3つの特許侵害を理由とする訴訟を提起し

た。問題となった規格は二つある。一つは，IEEE

802.11 で，LAN でつながっているデバイスのワイア

レスコネクションやコミュニケーションに関する規格

である。もう一つは Wi-Fi Alliance Wireless Multi-

Media Specification V.1.1 で，IEEE 802.11 規格のQoS

（クオリティーオブサービス）の実施に関するもので

ある。原告三社は，この二つの規格を実施するための

ライセンスプールのメンバーで，ネットギアがライセ

ンスを受けることなしに規格を実施した製品を製造し

たのは特許侵害になると主張した。連邦地方裁判所の

特許のクレーム解釈後に富士通側とネットギアが別々

にサマリージャッジメントの申立てをした。しかし，特

許非侵害のサマリージャッジメントが下されたため，

富士通側がCAFCに控訴したのが本件判決である。

本件で問題となった特許のうちの一つは 4,975,952

特許（以下「ʻ952 特許」という）で，データ通信の際に

データをセグメントに分割するフラグメンテーション

（fragmentation）を行い，メッセージに ID を与えた

り，最初や最後のセグメントにコードを与える等する

方法の特許である。本件では 3つの特許が問題となっ

ているが，主としてフィリップスが特許権を有する

ʻ952 特許の寄与侵害を紹介しながら，本件の法律問題

を解説する。

Ⅲ CAFCの判断

１．寄与侵害の要件

フィリップスはネットギアの寄与侵害（Contribu-

tory Infringement）を主張した。寄与侵害が成立する

ためには，(1)直接侵害があること，(2)侵害を疑われ

ている者は問題となっている特許を認識しているこ

と，(3)コンポーネントに侵害となる使用方法以外に

本質的で侵害とならない使用方法がないこと，(4)コ

ンポーネントが発明の重要な部分であることという 4

つの要件を満たす必要がある。ただ，本稿では規格と

直接侵害の立証について焦点を絞って解説するため，

(1)の要件についてのみ説明する。

２． 直接侵害があること

特許権者はまず，特許の直接侵害を立証しなければ

ならないが，被告の製品と特許を直接比較して判断す

るのではなく，規格が問題となる特許を実施している

ことと被告の製品が規格を実施していることを立証す

ることで特許侵害を立証することが許されるのかが問

題となった。

ネットギアは，侵害を判断する際に規格に頼ること

を禁ずべきであると主張し，フィリップスは CAFC

の先例である Dynacore 判決(2)を理由にクレームを規

格と比較することを認めるべきであると反論した。

CAFC は，「特許侵害を疑われている製品が規格に

基づいている場合，特許侵害を分析するに際し，規格

を信頼してよい」と判断した。つまり，規格が特許を

実施していることをもとに製品の特許侵害を判断する

ことが可能であるとした。しかし，CAFCは規格を信
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頼して特許侵害を判断できない場合があることを明示

し，そのような場合の例をあげた。規格が規格を実施

すれば必ず特許侵害につながるといえるだけの十分に

具体的で明確な基準を示していない場合は，規格を信

頼して特許侵害を主張できない。他にも，特許に関係

ある規格の一部がオプションであって，その部分を実

施しなくても規格を実施できる場合は規格をもとに特

許侵害を判断できない。このような場合，当該製品と

クレームを比較する必要があるが，特許に関係ある規

格の一部がオプションである場合には，当該製品が規

格のオプションとされる箇所を実施していることを立

証することも可能である。

侵害判断の際に規格を信頼できるとした理由として

CAFCは「もし，裁判所がすべての規格の実施が特許

を侵害するか判断するとしたら，規格を実施している

ことに争いのない製品を個別に分析することになり，

訴訟経済に反する」ことをあげた。

Ⅳ 解説及び今後の実務への影響

この判決は今後の実務にどのような影響を与えうる

のだろうか。直接侵害を立証するのにクレームと規格

を比較することを一定の条件のもとで認めたCAFC判

決がどのような影響を与えるかを重点的に解説したい。

１．寄与侵害が問題となる理由

本件のように特許が物ではなく，方法をクレームし

ている場合には，製品の製造販売自体が直接クレーム

を侵害するわけではない。たとえば，本件のʻ952 特許

はデータをセグメントに分割し，セグメントにコード

を与える方法をクレームしたものであるが，製品の製

造販売自体が，特許を実施するわけではない。実際に

その製品を購入し，使用したユーザーが製造者が意図

した使用方法に従って使用した際に，クレームされた

方法を実施することになり，ここで特許侵害が問題と

なる。このような事情から，本件においても製造販売

者の特許の直接侵害ではなく，間接侵害の一つである

寄与侵害（contributory Infringement）が争点となっ

ているのである(3)。

２．規格特許でない場合の直接侵害の立証方法

通常，規格と関係のない特許の特許侵害が問題と

なった場合，特許のクレーム解釈手続（claim con-

struction）後，クレームと製品を比較することによっ

て特許侵害を判断することになる。これが何を意味す

るかというと，侵害が問題となっている製品が実際に

どのように機能するのか特許権者側が証拠をもとに立

証しなければならない。しかし，立証証拠の入手とな

ると，困難な問題に直面する。たとえば，製品のユー

ザーマニュアルは入手が容易で，サービスマニュアル

などは手に入れることが困難でないが，製品の使用方

法や製品の修理方法などが記載されたマニュアルに，

製品が実際にどのように機能するかの記載されること

はまれである。技術が高度になればなおさらである。

また，製品を実際に購入してリバースエンジニアリン

グするという方法も考えられるが，たとえば，機能を

決定するのは製品の中に埋め込まれた複数のチップや

コンパイルされたプログラムコードであるというよう

な製品については，リバースエンジニアリングによっ

て必要な情報を得られないことも多い。

次に考えられる侵害証拠入手方法としてはディスカ

バリーがある。アメリカの民事訴訟法には，連邦民事

訴訟法を含め，ディスカバリーの制度があり，訴訟の

相手方当事者に対し，証拠となりうる書面などの提示

や関係者から供述を得るデポジションを行うこと等が

認められている(4)。もし，訴訟の相手方が，侵害立証

に必要なすべての証拠を有している場合には，ディス

カバリーによる証拠入手方法は有効である。しかし，

製品の部品をすべて自社で製造しているという企業は

ほとんどなく，他社から購入していることが多い。場

合によっては，他社から購入した部品が実際にどのよ

うに機能しているのか詳細には把握せずに自己の製品

に組み込んでいるということも珍しくはない。たとえ

ば，高性能なチップをチップメーカーから購入する場

合，チップメーカーは主としてチップと製品のイン

ターフェースに必要な部分のみを開示し，実際の詳細

な機能については開示していないのが一般である。こ

のような場合，侵害を疑われている被告に対してディ

スカバリーを行ったからといって，必要な立証証拠が

入手できるとは限らない。

となると，次に訴訟当事者ではない第三者に対して

ディスカバリーを行うことにより必要証拠を入手する

ことが考えられる。しかし，訴訟当事者ではない第三

者に過度の負担を与えないこと，第三者の機密保護な

どの要請が特に高い。第三者に対する正式なディスカ

バリーの方法として，連邦民事訴訟法規則 45条によ

り召喚令状（subpoena）を求めることも可能である
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が，第三者がアメリカ国外にいる場合の裁判管轄の問

題など多くの問題を生じ，訴訟当事者のディスカバ

リーと比較して困難を伴うことが多い。

このように，製品とクレームのみを比較するという

従来の方法によって特許侵害を立証する場合は，特許

侵害の立証が極めて難しくなる場合がある。

加えて，従来の立証方法によると侵害を立証する側

の負担が大きくなる。たとえば，製品のモデルが 10

あったと仮定する。特許権者は 10 のモデル一つずつ

について特許を侵害する旨の立証をしなければならな

い。もし，特許権者が 5社を特許権侵害で訴訟提起し，

各社がそれぞれ 10 の製品モデルを製造していた場合，

原則として特許権者は 50 のモデルについてそれぞれ

特許侵害を立証しなければならないことになる。

３．規格特許である場合の直接侵害立証方法

この場合も，クレーム解釈手続を最初に行う点は変

わらない。その後，クレームと製品を比較することで

侵害を立証するという方法の代わりに，以下の二つ，

①規格を実施するためには特許クレームを実施する必

要があること②問題となっている製品が規格を実施し

ていることの証拠によって特許の直接侵害を立証する

ことが認められうる。規格をもとに直接侵害を立証す

る方法は，特許権者つまり，直接侵害立証責任を負う

当事者の負担を軽くする効果を持つ。たとえば，侵害

が問題となっている製品は 10モデルあったとしよう。

特許権者は 10モデルすべての侵害を立証する代わり

に，1つの規格がクレームを実施すること，10モデル

が規格を採用していることを立証することで侵害を立

証することが可能となるからである。証拠を入手しや

すいという点でも，特許権者の負担を軽くする。規格

団体にもよるが，規格は一般に公開されていて，規格の

明細を容易に入手することができる場合が多い。本件

で問題となっている IEEE 802.11 規格も規格の明細を

インターネットを通じて入手することが可能である。

また前述のように，リバースエンジニアリングや

ディスカバリーによって証拠を入手することが難しい

場合には，規格をもとに特許侵害を立証できることの

意味はとても大きい。

さらに，専門家による証言を求める際の負担も軽く

なる可能性がある。たとえば，規格について熟知して

いる専門家を探すことは困難なことではない。そのよ

うな専門家は特許クレームを検討するのみで，特許侵

害について証言することが可能となる。これに対し，

規格に頼らない立証方法によると，専門家は侵害製品

に関する書面などの詳細を検討し，その上でクレーム

を検討した後に侵害について証言することになる。専

門家の手間を格段に省くことができ，また証言を要す

る専門家の人数も少なくなるかもしれない。

問題となっている製品が規格を実施しているという

ことを立証するには，規格のマークが製品に記載され

ていることや，ユーザーマニュアルや広告に規格を使

用していると明記されていることを証拠として提示す

ることになるだろう。しかし，製品製造者が，「規格実施

のマークがあるが，規格の一部を実施していない」と

争った場合にどうなるのだろうか。例えば，規格テスト

に合格するに足りる最低限の設計を行っただけで，規

格のすべてを実施していないと主張することも考えら

れる。この点，本件 CAFC 判決が述べているわけでは

ないので，今後の判決動向を見守る必要があるだろう。

規格をもとに特許侵害を立証するという方法は絶対

的なものではない点に注意しなければならない。

CAFC は規格とクレームの比較が許されない例とし

て，規格の明細書が十分に具体的で明確でない場合，

特許に関係ある規格の一部がオプションであって，そ

の部分を実施しなくても規格を実施できる場合を挙げ

ているが，例示された場合以外にも規格とクレームの

比較が許容されない場合がありうるとの含みを持つ。

規格のみに頼って特許侵害を立証するという戦略が上

手くいかない可能性もありうる。特許権者には訴訟の

費用を抑えるためにディスカバリーを最小限にすると

の戦略もあるのかもしれないが，規格によって特許侵

害を立証できない例外的な場合に備え，十分なディス

カバリーを行うという戦略も重要ではないだろうか。

４．サマリージャッジメント（Summary Judgment）

サマリージャッジメントは，重要な事実について本

質的な争いがない場合に，トライアル（正式審理）な

しに裁判所によって判断がくだされる(5)というもの

で，当事者の申立てにより判断される。連邦民事訴訟

法規則においては 56 条によりサマリージャッジメン

トが規定されている。重要な事実について本質的な争

いがある場合，重要な事実をトライアルによって決定

することになり，サマリージャッジメントは下されな

い。サマリージャッジメントは早期に事件を解決する

ことにつながるが，それ以外にも利点はある。トライ
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アルでは，高度な技術に関する特許侵害訴訟でも，当

事者の一方が望む場合には陪審員によって侵害の有無

が判断される。サマリージャッジメントは，結果の予

測が全くできない陪審によって技術的に複雑な特許侵

害が判断されることを回避できる。

規格と特許クレームを比較することが許されれば，

サマリージャッジメントの申立てが認められる可能性

が高くなると言えるだろう。規格は一般に公開されて

いることが多く，また特許クレームは一般に公開され

ており，サマリージャッジメントの要件「重要な事実

について本質的な争いがない」を充たしやすくなると

いえるからである。その意味で，この CAFC 判決は

訴訟の早期解決を助長するともいえるのではないか。

５．クレームコンストラクション（クレーム解釈）

Markman 判決(6)は，クレームの解釈は法律問題で

あり，陪審員ではなく裁判官によって判断が行われる

ことを明確にした。そのため，クレーム解釈手続は，

トライアルの前に行われる。訴訟当事者は，どのク

レームターム（claim term）の解釈が必要であるか，

解釈が必要な各クレームタームをどのように解釈する

か争うことになる。クレーム解釈に関する戦略を立て

る際に，当然のことながら，特許権者は特許侵害を認

められやすい解釈案を提示し，特許侵害を疑われてい

る当事者は特許侵害を認められにくい解釈案を提示す

る。その際，規格とクレームを比較するのか，それと

も製品とクレームを比較するのかは，双方当事者に

とって重大な問題である。本件 CAFC 判決により，

規格とクレームの比較，製品とクレームの比較の双方

が問題になる可能性がありうる。規格と比較する場合

は最適のクレーム解釈であっても，製品と比較する場

合は最適とは言えない場合もあるかもしれない。すな

わち，クレーム解釈にあたり，規格，製品の両可能性

を加味して戦略を立てることが必要になる。その意味

で，本件 CAFC 判決はクレーム解釈を複雑なものに

したともいえるだろう。

６．その他，考えられる事実上の問題点など

理論的には，判決の効力は訴訟当事者にのみおよぶ

ものであり，第三者に対して法律的影響を与えるもの

ではない。すなわち，理論上は一つの裁判所が「クレー

ムを実施することなしに特定の規格を実施することは

できない」と判断したからといって，その効果が，同じ

規格を使用した製品を製造する第三者の特許侵害訴訟

に法的な効力を及ぼすものではない。しかし，第三者

の同規格に関わる特許訴訟に事実上の影響を及ぼすこ

とは否めないのでないだろうか。本件のように規格団

体のメンバーが特許侵害訴訟を提起した場合には，そ

れほどの悪影響を及ぼさないかもしれないが，たとえ

ば，以下のような場合は，問題が大きいのではないか。

パテントトロールと呼ばれる特許権者が，一部の企業

に対して規格の実施は自己の特許を侵害するとして特

許侵害訴訟を提起し，「特許を実施することなしに規

格を実施できない」として特許侵害のサマリージャッ

ジメントを得たとしよう。その後，同じ規格を実施す

る他の企業を同特許の侵害で訴えたとする。先立つサ

マリージャッジメントがたとえ事実上であれ，後の裁

判に影響を与えるのであれば，先の裁判に参加する機

会のなかった他の企業にとって大きな問題である。

通常，特許権者は，特許侵害訴訟提起前に特許侵害

を立証するに足りる十分な証拠を有していないことが

多い。訴訟提起後に行われるディスカバリーによって

必要な証拠を入手することになる。しかし，規格とク

レームとの比較が認められるなら，ある程度の立証戦

略を立てた後に訴訟提起をすることが可能になり，特

許権者としては訴訟による危険や負担を予測しやすく

なり，有利といえるだろう。

このように，この CAFC の判決は特許権者の侵害

立証の負担を軽減するなど，特許権者にとって有利な

点が見受けられるが，これがパテントトロールなどに

悪用されないか気になるところである。
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