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論　　説

米国における共同侵害とその対応策

　抄　録　分散コンピューティングの発展及び電子商取引等の電子化が進む中，米国特許法はますま
す複雑化する状況に対応する必要に迫られており，ネットワーク関連技術において共同侵害が論点と
なる事件が急増している。これらの変化を背景とし，本稿では，方法特許及びシステムクレームが関
係している最近のBMC事件やAkamai事件などの主要共同侵害事件判例を詳細に分析し，共同侵害の
成立要件とその扱いについて解説する。Akamai事件に関しては，CAFCが大法廷で再審理すること
になり2011年11月に口頭弁論が行われ，その判決は今後多大な影響を与えると思われる。また，複数
の当事者が同一システムの異なる部分に寄与している場合や方法特許における個別のステップを複数
の当事者が実行している場合などの例を紹介する。最後に，それらの判決をもとに特許権者及び潜在
的被告の両視点における留意点についても言及する。

萩 原 弘 之
スティーブン  バックマン

＊

＊＊

目　次
1． はじめに
2． 共同侵害判例法における最新動向
　2．1  方法特許の共同侵害（Joint Infringement）
　2．2 複数当事者を伴うシステムクレーム侵害
3． 現在及び今後の共同侵害分析に備える
　3．1 特許出願人及び特許権者の留意点
　3．2 潜在的被告の留意点
4． おわりに

1 ． はじめに

分散コンピューティングの発展とともに，プ
ロセスやシステムにおいて地理的及び法律的に
異なる当事者や機器の散在がより一般的になり
つつある。物品やサービスは無数のインターネ
ットポータルにおける電子商取引を介し取引さ
れるようになってきており，複数の場所に構成
要素を置く通信やその他のシステムも普及して
いる。スマートフォンやタブレット及びその他
携帯機器の普及により何百ものオンライン取引
が促進され，またコンピューティングが「クラ

ウド」のような分布モデルに移行するにつれ，
それら多数のオンライン取引には複数の関係者
や遠方のコンピューター，サーバー，ソフトウ
ェア及びデータベースが関与するようになって
きている。
この変化を背景に，米国特許法はますます複

雑化する状況に対応する必要に迫られている。
新たな議論として，複数当事者取引もしくは異
なる所有者及び場所の間に瞬間的に接続される
プロセッサで構成される「システム」に関する
特許権行使の要件が挙げられる。
この議論の中心には，方法クレームの直接侵

害が成立するには，通常，単一当事者がクレー
ムの全てのステップを実行しなければならない
という従来の米国特許法の原則がある。特許請
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求されているステップが複数の当事者により実
行されている場合でも，特定の状況下（代理関
係が存在する場合など）ではそれらが単一当事
者に起因すると判断され，その単一当事者が直
接侵害の責任を負う可能性がある。CAFCは「方
法クレームの各ステップが実行されている場合
にのみ当該クレームにおける直接侵害が成立す
ることは自明である」１）としたものの，一方で，
単に「特許プロセスをその他の事業体に委託す
ること」２）により複数ステップを伴うプロセス
特許の侵害を回避することはできないとした。
ゆえに，裁判所は「単一の当事者が全てのステ
ップが当該当事者に帰属するといえる程度にプ
ロセス全体を『指示又は管理』している場合」３），
当該当事者は「共同」侵害の責任を負うと判断
している。
一方で，共同直接侵害の外部境界線は，ここ
数年間不明瞭であった。この問題に言及した
CAFCの最近の一連の判決は，方法クレームに
関し複数当事者が関わる「共同」侵害の状況に
おける法的責任の立証に関して，極めて高い基
準を設定した。これらの判決は，「指示又は管理」
は「代理関係もしくは契約上の義務」によって
のみ確立すると述べている４）。しかし，方法ク
レームにおける共同侵害基準は，CAFC大法廷
において現在審理中であり，この基準に関する
２つの事件の再審理が行われたばかりであるた
め，今もなお不確定な事項のひとつである５）。
方法クレームの共同直接侵害がこれだけの注
目を集めている理由として，原告が代替手段と
して間接侵害を主張，立証することが困難であ
ることが挙げられる。特許請求されている方法
クレームの全てのステップを実施しない当事者
であっても，米国特許法第271条（b）項の他者
による誘引侵害，もしくは第271条（c）項の寄与
侵害の規定により間接侵害に問われる可能性が
ある６）。しかし，裁判所は原告の間接侵害申立
てに対して，被告の「意図」を立証することを

要求しているため，原告にとって直接侵害に比
べ主張及び立証が複雑である場合が多く，一般
的に原告は直接侵害の申立てを好む傾向にあ
る。
最後に，共同直接侵害の問題は方法クレーム

のみならず，システムクレームに関しても生じ
る。システムクレームにおいては，特許権者は
被疑侵害者が特許請求されたクレーム構成要件
の全てを「製造」もしくは「使用」しているこ
とを立証しなければならない。しかし，CAFC
の最近の判例からも明らかなように，システム
クレームと方法クレームの扱いは異なり，単一
当事者がシステム全体の管理を行っていない場
合でも，システム全体を「使用した」と判断さ
れる場合もある７）。このシステムクレームと方
法クレームの扱いにおいて認識されている対立
は，CAFCがこの問題の論拠を再検討する動機
であり，また特許侵害に関する法上の留意事項
のひとつであろう。

2 ． 共同侵害判例法における最新動向

2．1　 方法特許の共同侵害
（Joint Infringement）

（1） BMC Resources, Inc. v. Paymentech, 
L.P.

現在の「共同侵害」立証要件は，最近の一連
のCAFC判例の産物である。2007年，これら一
連の判決における最初の判例となったのは「単
一クレームに対する複数当事者による共同侵害
を判断する際の適切な基準」８）について言及し
たBMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.で
ある。BMCは暗証番号（“PIN”）を利用しな
いデビット決済処理方法を特許請求していた。
問題となった取引には消費者からの支払依頼を
デビットネットワークへ伝える仲介業者（「支
払受取代理業者」）が関与しており，依頼を受
けたデビットネットワークがその依頼を消費者
指定の金融機関に伝え，当該金融機関において
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当該依頼の処理が行われた後，受取人代理業者
へ報告が行くという流れになっている。特許ク
レームにはデビットネットワークが実行する伝
達ステップ及び金融機関が実行する依頼処理の
両ステップが記載されており，被疑侵害者であ
るPaymentechは受取人代理業者として当該プ
ロセスを開始しているという主張がなされたも
のの，同社はクレームに記載の全てのステップ
を実行していなかった。BMCは，Paymentech
は消費者依頼をデビットネットワークに提供す
ることにより，当該ネットワーク及び金融機関
に対し黙示的に実行ステップに関する指示を与
えていたと主張した。CAFCはBMCの主張を
却下した下級裁判所の判決を維持し，BMCは
略式判決を回避するに十分なPaymentechによ
る「指示又は管理」があった，という証拠を提
示していないと判断した。デビットネットワー
クに対する黙示的指示のみでは不十分であり，
金融機関に「指示又は管理」を与えていた証拠
は「さらに乏しく」，「Paymentechと金融機関
間における契約関係を証明する証拠すらなかっ
た」９）とした。同裁判所は同結論に至る際に，
当事者は「単にその他の事業体に特許プロセス
の一部を委託することにより…侵害を免れるこ
とはできない」と警告した。「このような場合，
首謀者が責任を免れることは実に不公平であ
り」10），当該状況においては「主導権を有する
当事者が直接侵害の責任を負う」ことになると
述べた。しかし，それと同時に，同裁判所は「指
示又は管理」基準により「侵害を避けることを
目的に当事者間において独立当事者間契約を締
結することが認められる場合もあるかもしれな
い」11）とも述べた。

（2） Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.
一年後，CAFCはMuniauction, Inc. v. Thomson 

Corp.12）において，再度「指示又は管理」基準
を適用した。同訴訟における対象特許は「少な

くとも一件の入札に関するデータ入力」を行う
入札者及び競売人二者による個別の行動を要す
る「金融商品の原発行者オークション」を行う
ための電子的方法に関する特許であった13）。競
売業者である被告Thomsonは入札を行わなか
ったものの，当該システムのアクセスを管理
し，入札者に対しシステムの適切な使用方法を
指示していた。MuniauctionはThomsonが利用
者に対し「指示」を与えていたこと及び当該
オンライン・システムへのアクセスを「管理」
していた事実は，BMC判決に基づく「指示又
は管理」基準を満たすのに十分であると主張
したものの，CAFCはこれを否定した14）。同裁
判所はThomsonによる行為は入札者を「指示
又は管理」したと判断される程度には及ばず，
「Thomsonが自社のシステムを管理し，入札者
に対しその使用方法に関する指示を与えたとい
う事実は直接侵害の責任を負わせるのに十分で
ない」15）と結論付けた。一方で，同裁判所は何
をもって直接侵害の責任を負うに十分な「指示
又は管理」と判断するかについては明言せず，
「直接侵害の被疑者が従来の法に基づき第三者
による行為に対し代位責任を負うと判断される
状況にある場合，『指示又は管理』基準が満た
されたとみなす」16）と述べた。

（3） Akamai Technologies, Inc. v. Limelight 
Networks, Inc.

CAFCは，本争点に関する三つ目のケースと
なったAkamai Technologies, Inc. v. Limelight 
Networks, Inc.17）において極めて明確な判断
を下した。同裁判所はAkamai判決において，
BMC及びMuniauctionの「指示又は管理」基準
について更に言及し，共同侵害が成立するのは，
当事者が代理関係にあった場合，もしくは一方
当事者が他方当事者に対し特許請求されている
ステップを実行する義務を負う関係が存在した
場合のみであるとした。
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Akamaiは，画像などの埋め込みオブジェク
トを直接コンテンツ・プロバイダ・サーバー
から配信するのではなく多数のコンテンツ・
デリバリネットワーク（CDN）のサーバーか
ら配信することによりウェブコンテンツ配信
スピードを改善することを目的とした方法に係
る特許を主張していた。被疑侵害者Limelight
は，Akamai同様，CDNサービスをコンテン
ツ・プロバイダへ提供しており，争点となっ
ていたクレームは埋め込みオブジェクトの複
製（replicating），タギング（tagging），及び
サービング（serving）並びに元となるページ
のサービングに関するものだった。Limelight
は埋め込みオブジェクトのタギング及びウェブ
ページのサービング以外の全てのステップを実
行しており，前述の二つのステップに関しては
Limelightが指示を与えていたものの，標準的
な契約に基づき顧客の責任となっていた18）。

Akamaiは初めにLimelightによる埋め込みオ
ブジェクトのタギングに関する詳細な指示内
容（及びそれに関する技術的補助）は判例上の
「指示」にあたるとし，従って，BMC判決に基
づき共同侵害と判断されるべきであると主張し
た19）。それに対し，CAFCは「指示又は管理」
基準を満たすには代理関係を伴わない「指示」
では不十分であるという意見を述べた。代理関
係がある場合は，それ自体により「指示又は管
理」が存在すると述べた20）。詳細な「指示」の
存在は被疑侵害者が代理人に協力を求めたこと
を示す証拠となり得るが，それのみでは十分で
はないとし，「代理関係が存在し，従って侵害
があったと判断するには，代理人が主要被疑侵
害者の代理を務めており且つ代理人が主要被疑
侵害者の管理下にあることに両当事者が同意し
ている必要がある」21）と述べた。
さらに，Akamaiはコンテンツ・プロバイダ

（Limelightの顧客）は契約上，埋め込みオブジ
ェクトをタギングする義務を課されており，従

って，コンテンツ・プロバイダによるタギン
グ作業はLimelightに帰属すると主張 22）した。
CAFCは，契約上の義務の存在を共同侵害の裏
づけとして使用することができることに関して
は基本的に同意を示したものの，そのような義
務は当該事件において存在しなかったと反論し
た。同裁判所は，コンテンツ・プロバイダは真
にコンテンツをタグする義務を課されていたの
ではなく，LimelightのCDNサービスの恩恵を
享受したい場合に限り，そのステップを実行し
ていたに過ぎないと説明した23）。

CAFCはAkamai判決において「方法ステッ
プを実行する当事者間に代理関係があるもしく
は一方当事者が他方当事者に対し契約上当該ス
テップを実行する義務を有する場合にのみ共同
侵害を認めることができる」24）と述べ，方法ク
レームの共同侵害立証における厳格な条件を設
定した。
４ヶ月後の2011年４月にも，同裁判所は

McKesson Technologies, Inc. v. Epic Systems 
Corp.25）において，その厳格な基準を維持した。
原告McKessonは「通信開始」のための第一ス
テップを含む医療従事者・患者間における自動
通信方法を主張していた。しかし，特許に記載
された方法クレームにおける全てのステップを
実行している単一の当事者はおらず，特に，被
告のライセンシー（医療従事者）は直接的に「開
始」ステップを実行していなかったという点に
おいては当事者の意見が一致した。McKesson
は，医師・患者間の特殊な性質の関係の存在
は患者による「開始」行為が医療従事者に帰属
すると判断するに十分であり，以前のCAFCに
よる「指示又は管理」に関する判決は「共同行
為に関する法の原則を」不正に「違反」する26）

と主張した。Akamai及びMuniauctionに続き
CAFCは，利用者は当該方法におけるステップ
の実行を契約上義務付けられておらず，「コミ
ュニケーション・通信を開始するか否かの選択
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権は［彼らにあり］…［彼らは］そうすることを
義務付けられてはいない」27）とし，McKesson
の主張を却下した。同裁判所は，利用者は自身
のために自身の管理下で当該行為を行ってお
り，医師・患者関係は当事者等が代理関係に
あると判断する程度には及ばないと結論づけ
た28）。さらに，McKesson事件におけるパネル
はCAFC判決に従わない方向に誘導するには
「説得力に欠けて」おり，またその行為は「［同
裁判所パネルの］権限を超える」と述べた29）。

Bryson判事は同意意見を述べ，本事件にお
ける判決はBMC，Muniauction及びAkamaiに
よるやむを得ない結論であるものの，これらの
判決が正しかったのか否かに関しては「適切な
事件において大法廷での審理を要する可能性が
ある」30）と述べた。Newman判事は反対意見を
述べ，「新たに作られた『単一事業体ルール』
は法律及び政策に反して」いるとし，本判決は
「Centillion（次項参照）におけるシステムクレ
ームに関するCAFCの共同侵害の扱いとの間に
『不明瞭な不一致』を生じさせる」と訴えた31）。
以下に述べるように，CAFCはその後Akamai
に加えMcKessonの大法廷での再審理を認め
た。

2．2　 複数当事者を伴うシステムクレーム
侵害

CAFCはCentillion Data Systems, L.L.C. v. 
Qwest Communications International, Inc.32）

において前述の共同侵害とは異なる形式の共
同（jointもしくはdivided）侵害について言及
した。本件は方法クレームではなくシステムク
レームが争点となっており，複数の当事者が同
一「システム」の異なる部分に寄与している場
合，侵害の有無を判断する際にどの当事者がそ
れを「使用」もしくは「製造」していると判断
するのかという問いに対応するにあたり，以前
のNTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd.33）にお

ける「侵害の地理的制限に関する分析」を参照
した。
原告はCentillionにおいてサービスプロバイ
ダにより保持される「バックエンド」システム
と，エンドユーザーにより保持される「フロン
トエンド」システムにより構成される請求シス
テムに関する特許クレームを主張した34）。被告
Qwestの通信サービスの請求システムには，顧
客が登録することにより自動月次計算書を受領
する方法及びQwestのコンピューターによる新
規データ処理及び顧客への送信を伴う「オンデ
マンド」データ・アクセスの二通りの方法があ
る。情報はインターネットを介し顧客のホーム
コンピューター（原告Centillionはこれをフロ
ントエンドと同一視）からQwestへ送信され，
Qwestのコンピューター（Centillionはこれを
バックエンドにあたると主張）において保存及
び保持される。Centillionは，Qwestの顧客が
自身のパーソナル・コンピューターにフロント
エンド・プロセスモジュールをインストールし
ない限り，もしくはインストールするまでは，
侵害主張をしている当該システムは完全なもの
とならないと認めた。

NTP判決におけるCAFCの判断は，実際に
は侵害主張のなされている行為が米国特許法に
おける侵害の地理的範囲内の行為と判断される
か否かに関するものだったものの（侵害とな
るシステム「使用」が存在したか否かではな
く，どこで行われたかに着目）35），同裁判所は
Centillion判決において侵害の有無の判断とい
う観点から顧客による特許請求システムの「使
用」の有無を判断するため，NTP判決に依拠
した。同裁判所はCentillion判決において侵害
の有無を判断するにあたり，NTP判決に基づ
き「システムを管理しており，当該システムの
恩恵を享受した」36）場合，システムを「使用」
したと判断するとした。同裁判所は，従って，「オ
ンデマンド」リクエスト依頼時及び自動月次計
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算書依頼時において当該システム全体をサービ
スとして使用し当該使用によりその恩恵を享受
したため，Qwestの顧客は当該システムを「使
用」したと判断した。また，ユーザーが「シス
テムの各構成要素を物理的もしくは直接的に管
理」していない場合においても侵害が成立し得
ると結論付けた37）。さらに，顧客はユーザーで
もあることから，代位責任もしくは共同責任に
関する分析を行う必要がないとした。

Centillionは，さらに，Qwestは当該システ
ムを「使用」且つ「製造」したため直接侵害
を行ったと主張したが，CAFCはこれを否定し
た。同裁判所は，主張のなされた「使用」に関
しては「Qwestはバックエンド・プロセスエレ
メントを製造しているかもしれないが，［顧客
の］パーソナルコンピュータ・データ処理手
段を提供することは一切ないため，［Qwestが］
特許請求されているシステム全体を『使用』す
ることは決してない。顧客に対しソフトウェア
を供給することとシステムを使用することは異
なる」38）と述べた。さらに，システムの「製造」
に関しては，「第271条（a）項に基づきシステム
を『製造』したと判断するにはQwestが全ての
特許請求要素を備えている必要があり，［Qwest
は］それを行っていない。当該システムは，
Qwestではなく『パーソナルコンピュータ・デ
ータ処理手段』を提供しクライアント・ソフト
ウェアをインストールする顧客により完了され
ている」39）と述べ，Qwestはシステムの一部の
みを製造していると判断した。加えて，同裁判
所は，Akamai判決を引用し，Centillionは顧客
に対する代位責任は負っておらず，共同侵害の
法理に基づく法的責任は生じないと判断した。

3 ．  現在及び今後の共同侵害分析に備
える

Newman判事がMcKesson判決において述べ
たように，現在共同侵害問題を伴う方法及びシ

ステムクレームの扱いにおける「矛盾」が見受
けられる。Centillion判決では，「ユーザー」が
当該システムにおける特許請求されている各要
素を供給又は物理的もしくは間接的に管理して
いない場合（さらに知らない場合）においても
システムクレームの侵害が成立し得るものの，
Akamai判決においては，方法クレームは単一
企業体が全てのステップを実行している又は当
事者間の代理関係もしくは契約上の義務により
複数の当事者が実行する全てのステップが一企
業体に帰する場合のみ，侵害が成立するとされ
ている。

CAFCがAkamai及びMcKesson判決を大法
廷40）にて再審理することに決定した要因の一つ
として，上記の矛盾点が挙げられるだろう。そ
のプロセスの一環として，同裁判所は次の問題
点に関する弁論を要請した。
「個別の事業体が方法クレームにおける個別
のステップを実行している場合」，
① 「どのような場合にクレームに対する直接
侵害が認められるのか，及び各当事者が負
う責任範囲はどこまでか」41），及び

② 「どのような場合に企業体もしくは第三者
いずれかに対し誘引侵害もしくは寄与侵害
の責任が認められるのか」42），及び
③ 「サービスプロバイダ･ユーザーや医師・
患者間等の行為者間の関係の性質は，直接
もしくは間接侵害責任の判断において影響
を及ぼすのか。」43）

2011年11月18日，CAFCによりAkamai及び
McKessonにおける口頭弁論が行われた。その
判決は，複数の行為者による侵害行為が主張さ
れている場合の方法クレームの扱いに多大な影
響を与えるだろう。上記判決が下されるまでの
間，判決内容にかかわらず企業が自社の利益を
保護するために実行できる具体的措置を下にい
くつか挙げる。
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3．1　特許出願人及び特許権者の留意点

CAFCも繰り返し提言しているように，これ
ら共同侵害事件において挙げられた懸念事項の
多くは，より容易に単一の行為者が請求内容を
実施できるよう特許クレームをドラフトするこ
とで回避することができる44）。従って，特許出
願者は初期段階において共同侵害リスクを回避
するにはどのようにクレームを構成すべきかを
検討すべきである45）。
また，クレームのカテゴリーの差異に基づき，

異なる結果をもたらす可能性に鑑み，出願人は
方法クレームと装置クレームを両方請求するな
ど，複数の形式のクレームの出願を検討すべき
であろう。
さらに，訴訟を検討する際，共同侵害の問題

が複雑化する可能性が高い場合には，原告とな
り得る特許権者は強い間接侵害主張の構築を検
討すべきである。

3．2　潜在的被告の留意点

防御の観点からすると，企業は自らの現行も
しくは将来の契約（供給及びその他の契約など）
が，将来提起され得る特許侵害の訴えにどのよ
うな影響を与えるかを考慮すべきである。
例えば，将来被告となる可能性のある企業は，
第三者に特定の行為を義務付けない契約の可能
性，そして契約行為を第三者の裁量に委ねるこ
とによる代理関係構築リスクの軽減可能性を検
討すべきである。
また，現在訴訟に直面している被告企業にと
っては，潜在的共同侵害問題を分析することが
重要となる。例えば，従属クレームはより多く
の要素や共同侵害の訴えを伴う可能性があり，
原告が間接侵害の議論を展開しなかった場合，
共同侵害の議論はなおさら重要になる。
最後に，原告が潜在的共同侵害問題を主張す
るにあたり実際に間接侵害を訴えた場合，被告

はそれら原告による訴えが十分なものであるか
を検討すべきであろう46）。

4 ．おわりに

各々が方法もしくはシステムの一部分を担う
複数の行為者にまたがる行為が増加しつつある
経済において，共同侵害の問題はより一般的な
ものとなりつつある。上記背景を踏まえ，企業
はCAFCによる今後の変更点に注目しつつ，現
行の法体系に沿って慎重に計画を立てるべきで
あろう。

本稿の執筆にあたり，サラ・キャプナーとア
ダム・ウィンシップによるリサーチとアシスタ
ンスがあった点について触れておきたい。
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