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論　　説

標準化必須特許権侵害による	
損害賠償請求と権利の濫用

　抄　録　東京地判平25・２・28判時2186・154は，標準規格を使用した製品を生産・販売等してい
るＸ（米国アップル社の日本法人）が，標準化必須特許の権利者であるＹ（サムソン）に対して，当
該特許権侵害を理由とする損害賠償請求権は存在しないことの確認を求めた訴訟において，Ｙの損害
賠償請求権の行使は権利の濫用（民法１条３項）であるとして，請求を認容する判決をした。本判決は，
標準化必須特許権による差止請求ではなく，損害賠償請求を権利の濫用であるとした点，また損害賠
償請求権の行使が権利濫用であるとする趣旨ながら主文では損害賠償請求権が不存在であることを確
認している点など，特許法ばかりではなく，民法，民事訴訟法上も検討すべき点を多く含んでいるよ
うに思われる。本稿は，本判決を紹介し検討を加えた後に，標準化必須特許権の行使に制限を加える
ことが許される場面とその許容範囲や法的構成について検討を加えたものである。

高 林 　 龍＊
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1 ．	はじめに

技術の標準化は，これにより製品間の互換性
を確保し，製造・調達コストを削減し，研究開
発の効率化や他社との提携機会の拡大等の効果

が見込まれるうえに，エンドユーザーにとって
も，製品・サービスの利便性の向上，製品価格
やサービス料金の低減にも繋がるといった意義
があり，近時では各技術分野で技術標準化の動
きが活発であるが，技術標準化に当たっては当
然のことながら標準化規格に必須な技術・特許
権を集積することが必要となる。特許権は競業
他社による当該技術の実施を禁止し，自社が実
施を独占しうる排他的独占的権利であるが，一
方で技術標準化においては，標準化必須特許の
保有企業が，標準規格を使用して製品化を図る
他の企業に対して，法外な実施料やその他の理
不尽なライセンス条件を要求したり，実施許諾
契約が締結されないのであれば当該特許発明の
実施を禁止すると迫ることが許されたのでは，
既に標準規格適用のために開発投資や設備投資
を行った企業にとってはこれが無駄になるばか
りか，技術の標準化による普及が妨げられるこ
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とになる。そこで，標準化必須特許権の，標準
規格を使用して製品化を図る企業に対する行使
はどのような場合であれば制限できるか，また
その場合の法的構成について，近時，わが国内
外で大いに論じられている１）。
その中にあって，東京地判平25・２・28判時

2186・154（アップル対サムソン事件）は，標
準規格を使用した製品を生産・販売等している
Ｘ（米国アップル社の日本法人である。以下で
は米国アップル社をＡ社という。）が，標準化
必須特許の権利者であるＹ（三星電子＝サムソ
ン）に対して，当該特許権侵害を理由とする損
害賠償請求権は存在しないことの確認を求めた
訴訟において，Ｙの損害賠償請求権の行使は権
利の濫用（民法１条３項）であるとして，請求
を認容する判決をした。本判決は，標準化必須
特許権による差止請求ではなく，損害賠償請求
を権利の濫用であるとした点，また損害賠償請
求権の行使が権利濫用であるとする趣旨ながら
主文では損害賠償請求権が不存在であることを
確認している点など，特許法ばかりではなく，
民法，民事訴訟法上も検討すべき点を多く含ん
でいるように思われる。そこで本稿では，本判
決を紹介し検討を加えた後に，標準化必須特許
権の行使に制限を加えることが許される場面と
その許容範囲や法的構成について検討を加える
こととする。なお，当該判決に対し，Ｙは平成
25年４月15日付けで控訴している。

2 ．			東京地判平25・２・28判時2186・
154（アップル対サムソン事件）

2．1　事案の概要

第３世代移動通信システム及び第３世代携帯
電話システムの普及促進と仕様の世界標準化を
目的とする民間団体3GPP（Third Generation 
Partnership Project）は通信規格としてUMTS
（Universal Mobile Telecommunications Sys-

tem）を構築した。この規格は日本ではW-CDMA
方式（広帯域符号分割多元接続方式）と称され
ているが，Ｘが生産・販売等している製品（Ｘ
製品）はこのUMTS規格に準拠している。
3GPPを結成している標準化団体の１つとして
ETSI（European Telecommunications Stan-
dards Institute）は知的財産（IPR＝Intellectu-
al Property Right）ポリシーを定めているが，
その内には，①各会員は自らが参加する規格又
は技術仕様の開発の間は特に，ETSIに必須IPR
について適時知らせるため合理的に取り組み，
特に規格又は技術仕様の技術提案を行う会員
は，善意をもって，提案が採択された場合に必
須となる可能性のあるその会員のIPRについて
ETSIの注意を喚起する（4.1項）。②各会員は技
術標準化に必須の特許を有する場合にはこれを
ETSIに知らせ，その知らせがあった場合には，
ETSIの事務局長は，直ちに権利者に対して，
当該特許を公正・合理的かつ非差別的（Fair, 
Reasonable And Non-Discriminatory）な条件
（FRAND条件）で取消不能なライセンスを許
諾する用意がある旨を３カ月以内に書面で保証
するように求め（6.1項），その保証は，保証が
行われた時点で指定したIPRを除外する旨を明
示する書面がある場合を除き，その特許ファミ
リーのすべての既存及び将来の必須IPRに適用
される（6.2項）。③IPRポリシーはフランス法
に準拠する（12項），とされている。また，
ETSIはIPRポリシーを補足する「IPRについて
のETSIの指針」を定めており，その1.4項は，
会員の義務として「必須IPRの所有者は，
FRAND条件でライセンスを許諾することを保
証することが求められること」，会員の権利と
して「規格に関してFRAND条件でライセンス
が許諾されること」，第三者の権利として，「少
なくとも製造及び販売，賃貸，修理，使用，動
作するため，規格に関しFRAND条件でライセ
ンスが許諾されること」を定めている。 
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ETSIの会員であるＹは1998（平10）年12月
４日にＹが保有する標準化必須特許について
FRAND条件で許諾する用意があるとETSIに
対して宣言した。本件特許（特許4642898号）は，
2005（平17）年５月の韓国出願を優先権主張した
日本出願（わが国での特許登録は2010（平22）年
12月10日）であり，その頃に本件特許が標準規
格として採用されたものの，Ｙはその２年後の
2007（平19）年８月７日に至ってETSIに本件特
許が標準化必須特許であることを知らせるとと
もに，これをFRAND条件で許諾する用意があ
るとETSIに対して宣言した。
Ａ社は2011（平23）年４月に米国でＹがiPhone
等に関するＡ社の知的財産権を侵害するとの訴
訟を提起し（ただし，当該知的財産権は標準規
格に必須とされるものではない。），その直後の
同月21日に今度は逆にＹがＸに対して，Ｘ製品
の輸入・譲渡が本件特許権を侵害するとしてそ
の差止めを求める仮処分（本件仮処分）を東京
地裁に申立てるに至った。
本件訴訟はＸが2011（平23）年９月16日にＹに
対して，Ｘが生産・販売等するＸ製品に対して
Ｙは本件特許（特許4642898号）権侵害を理由
とする損害賠償請求権を有しないことの確認を
求めて提訴した不存在確認請求訴訟である。な
お，債務不存在確認訴訟を提訴された被告は，
債務の存在を主張するだけでなく，具体的な損
害賠償額の支払いを求める反訴を提起すること２）

が多いが，本訴でＹは口頭弁論終結時に至るま
でＸがＹに対して支払うべき損害額に関する主
張を留保し，具体的な主張をしていない点は特
徴的である。

2．2　争　　点

本判決において争点は６つ摘示されている。
争点１ないし４はＸ製品が本件特許発明の技術
的範囲に属するか否か，本件特許に無効審判に
おいて無効となるべき事由が存するか（権利行

使阻止の抗弁）否かなど多義にわたるものであ
るが，本稿で検討すべき論点との関係では，争
点１ないし４に関する限りでは，Ｘ製品のうち
に本件特許発明の技術的範囲に属するものがあ
ると判断された点のみ指摘しておけば足り３），
以下では争点５及び６についてのみを抽出して
説明する。なお，裁判所は争点５についても判
断せず，争点６のみを判断してＸの請求を認容
した。

（1）		争点５：FRAND宣言に基づく本件特許
権のライセンス契約の成否

Ｘの主張：ＹがETSIのIPRポリシーに則り
ETSIに対して行った本件特許に対するFRAND
宣言は，フランス法に準拠するならば，本件特
許についての法的拘束力のあるライセンス契約
の申し込みであり，Ａ社はＹの申し込みを黙示
的に承諾したから，Ａ社とＹとの間に本件特許
権についてのライセンス契約が成立している。
したがって，ＹはＡ社の子会社であるＸ社に対
して本件特許権侵害を主張することはできない。
Ｙの反論：Ｙの行った本件特許のFRAND宣

言には，フランス法に準拠したとしても，対価，
期間及び地理的範囲といった契約の要素という
べき重要事項が一切含まれておらず，当事者が
負担すべき具体的義務が何ら特定されていない
から，ライセンス契約の申し込みに該当するこ
とはなく，したがってＡ社がこれを黙示的に承
諾することもありえないうえ，ライセンス契約
に必要な書面性の要件も充足していない。

（2）争点６：権利濫用の成否
Ｘの主張：①Ｙは本件特許が標準規格として

採用されて約２年経過後に始めて本件特許の存
在をETSIに開示しており，IPRポリシー4.1項
に定める適時開示義務に違反している。②Ｙは，
Ａ社がＹに対して米国で知的財産権侵害停止を
求めて提訴したのに対する報復措置として，Ｘ
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に対してUMTS規格に必須である本件特許権に
基づいてＸ製品の輸入・譲渡等の差止めを求め
る仮処分を東京地裁に申し立てた。③Ａ社及び
ＸはＹのFRAND宣言により本件特許について
ライセンスを受ける権利を有し，Ｙは本件特許
権についてＡ社及びＸに対してライセンス契約
締結義務を負うか，少なくともライセン契約締
結に向けて誠実に交渉すべき義務（誠実交渉義
務）を負っているが，Ｙはその義務に違反して
いる。④Ｙの①ないし③の行為は技術標準化必
須特許についてＡ社及びＸに対してその実施の
禁止を求め，いわゆるホールドアップ状況を策
出するものであって，独占禁止法の不公正な取
引方法に関する規定に該当するものである。以
上①ないし④の諸事情に鑑みれば，ＹがＸに対
して本件特許権に基づいてＸ製品の製造・販売
等に対して損害賠償請求権を行使することは，
権利の濫用に当たり許されない。
Ｙの反論：①に指摘の義務はETSIに対する

手続義務にすぎず，また２年という期間は通常
の実務水準に沿うものであって遅すぎるという
ことはないから，これが本件特許権の行使が権
利濫用となることを基礎付ける事情になること
はない。②及び④は争う。また，③に指摘のラ
イセンス契約締結義務をIPRポリシーから導く
ことはできないし，誠実交渉義務も不発生かあ
るいはＹにおいて右義務に違反したことはな
い。誠実に本件特許のライセンス交渉に応じな
かったのはむしろＡ社である。

2．3　（争点６に関する）判旨

（1）準拠法
本件特許権に基づく損害賠償請求権はその法

律関係の性質は不法行為であるから，法の適用
に関する通則法17条によって準拠法が定められ
るところ，同法17条に規定する加害行為の結果
が発生した地はすなわち日本国内であり，わが
国の特許法の保護を受ける本件特許権の侵害に

係る損害が問題にされていることからすると，
日本法が適用される。

（2）権利濫用の成否
日本民法の解釈として，契約締結交渉に入っ

た者どうしは，一定の場合には重要な情報を相
手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信義則上
の義務を負う。
Ｙは本件特許についてETSIのIPRポリシーに

則り標準化必須特許としてFRAND宣言をした
から，同ポリシー6.1項及び「IPRについての
ETSIの指針」1.4項によるならば，本件特許権
についてFRAND条件によるライセンスを希望
する申出があった場合には，その申出をした者
が会員又は第三者であるかを問わず，UMTS規
格の利用に関し，当該者との間でFRAND条件
でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実
に行うべき義務を負うものと解される。
そうすると，遅くとも2012（平24）年３月４

日には，Ａ社はＹに対してＹがUMTS規格に必
須であると宣言した本件特許に関してFRAND
条件でのライセンス契約を希望する具体的な申
出をしているから，以後Ａ社とＹはライセンス
契約締結の準備段階に入り，両者は契約締結に
向けて，重要な情報を相手方に提供し，誠実に
交渉を行うべき信義則上の義務を負うに至った。
①Ｙは，Ａ社に対してFRAND宣言に基づく標
準規格必須宣言特許である本件特許権について
FRAND条件でのライセンス契約の締結準備段
階における重要な情報を相手方に提供し，誠実
に交渉を行うべき信義則上の義務に違反してい
る４）。②かかる状況において，Ｙは，本件特許
権に基づく輸入，譲渡等の差止めを求める本件
仮処分の申立てを維持している。③本件特許に
係る技術が標準規格に採用されてから，Ｙがこ
れをETSIに開示するまで約２年を経過していた。
④その他Ａ社とＹ間の本件特許権についてのラ
イセンス交渉経過において現れた諸事情。これ
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ら①ないし④を総合するならば，Ｙが①記載の
信義則上の義務を尽くすことなく，Ｘに対して
Ｘ製品について本件特許権に基づく損害賠償請
求権を行使することは，権利の濫用に当たるも
のとして許されない。
なお，主文は，「ＹがＸによるＸ製品の生産，

譲渡等につき，本件特許権侵害に基づくＸに対
する損害賠償請求権を有しないことを確認す
る。」である。

3 ．	判決の検討

3．1　債務不存在確認確定判決の既判力

本判決は，ＹがＸによるＸ製品の生産，譲渡
等につき，本件特許権に基づくＸに対する損害
賠償請求権が存しないとした。給付訴訟につい
ての請求棄却確定判決は当該給付請求権の不存
在を確認する判決としての既判力を有する５）

が，請求棄却となる場合には，給付請求権が不
存在であるとされる場合（たとえば契約が不成
立であるとか，無効であるなどのほか，弁済済み
であるなど）のほかに，給付請求権自体は存在
するが，たとえば支払期限が未到来であるとか，
条件が未成就であるなどの理由によって給付請
求権の行使ができないとされる場合があり６），
既判力の及ぶ範囲についてもそれぞれの場面で
別異に考えなければならない。すなわち，前者
の場合であれば，既判力の基準時である事実審
口頭弁論終結時において，給付請求権が不存在
であるとの判断は既判力が及ぶから，以降，そ
の存在を理由に再訴することは不可能である
が，後者の場合は，既判力の基準時以降に期限
が到来したり，条件が成就したとして，再訴し，
今度は請求認容判決を得ることは当然に可能で
ある。このことは，給付訴訟の請求棄却判決と
同様の範囲で既判力を生ずる債務不存在確認判
決の場合も同様であり，「債務不存在」との言
葉に拘泥してはならない。

本判決は，一審口頭弁論終結時点において，
Ｙには契約締結に向けた誠実交渉義務違反等が
あるとして，Ｘに対する特許権侵害を理由とす
る損害賠償請求権の行使は権利の濫用として許
されないと判断し，損害賠償請求権の不存在を
確認した。その趣旨は，損害賠償請求権自体が
不発生であるとかあるいは弁済済みで不存在で
あるとしてのものではなく，一審口頭弁論終結
時においてその行使が許されないとしたにすぎ
ず，前述の期限未到来等の場合の不存在確認判
決と同様に位置付けることができる。したがっ
て，前記の通り，本判決は控訴されているので，
控訴審における弁論終結に至るまでの審理の過
程で，Ｙに契約締結に向けた誠実交渉義務違反
があるか否かとの事情は変動しうるし，かりに
控訴審弁論終結時においても一審同様に誠実交
渉義務違反があると判断され，その判決が確定
したとしても，Ｙとしては，事実審口頭弁論終
結時以降の事情を主張して，ＸによるＸ製品の
生産，譲渡等に対して本件特許権に基づき損害
賠償請求をすることは既判力に抵触するもので
はなく，許されることになる。
以上の検討を踏まえるならば，本判決の結論

は，ＹとＡ社間で本件特許に関してFRAND条
件でのライセンス契約締結に向けて両者にさら
なる誠実交渉を促した暫定的な判断にすぎない
ものと評価することができ，Ａ社やＸがＹの許
諾なく本件特許を無償で実施し続けることを許
容するものではないことを，まず指摘しておく。

3．2　具体的損害額主張の要否

給付訴訟と債務不存在確認訴訟において主張
立証責任の分配には変動がない。すなわち，給
付訴訟において権利の存在は権利者（原告）が
請求原因として主張立証すべきであるが，債務
不存在確認訴訟においても権利の存在は権利者
（被告）が抗弁として主張立証すべきものとさ
れている７）。給付訴訟においては権利者（原告）
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が訴訟物を特定し，損害賠償請求であれば具体
的な額の給付を請求すべきことになるが，債務
不存在確認の場合も通常は同様と解されている。
すなわち，債務不存在確認訴訟においては，債
務が不存在であるとして原告の請求が認容され
る場合はあるが，抽象的に債務が存在するとし
て請求が棄却される場合はありえず，権利者（被
告）が抗弁として主張する範囲の給付義務があ
るか否かが判断されるから，損害賠償請求であ
るならば「〇〇円を超えては存在しない」とい
う一部認容・一部棄却がされるべきこととなる。
債務不存在確認訴訟は，交通事故の加害者が
被害者に対して損害賠償請求権の不存在確認を
求める例などのように，被告からの給付訴訟を引
き出すために戦略的に提訴される場合が多い８）。
債務不存在確認訴訟が提起された被告が給付を
求める場合は反訴（民訴146条１項）を提起す
ることになるが，反訴においては，前述のとお
り，給付を求める具体的な内容である訴訟物を
特定すべきである。ただし，以前から，たとえ
ば未だ後遺症等が固定せず具体的な損害賠償額
の算定が困難である段階であるにもかかわら
ず，交通事故の加害者が被害者を困惑させる動
機などにより損害賠償請求権の不存在あるいは
ある額を超えての不存在確認を求める訴訟を提
起したような場合には，被害者側としては反訴
の提起が不可能であることはもちろん，債務不
存在確認訴訟においても，抗弁として具体的な
額を明示したうえで損害賠償請求権の存在を主
張することは困難であるとして，債務不存在確
認訴訟の提起が権利の濫用になり，確認の利益
を否定して原告の訴えを却下すべきであるとす
る立場９）も存在していた。
本件では，Ｙは口頭弁論終結時に至るまでＸ

がＹに対して支払うべき損害額に関する主張を
留保し，具体的な主張をしていないことは前述
した。本件事案を，要件事実に沿って分類する
ならば，本来は被告であるＹが損害賠償請求権

の存在およびその具体的な額を抗弁として主張
し，それに対して原告であるＸが，再抗弁とし
てライセンス契約の存在（争点５），損害賠償請
求権の行使は権利の濫用として許されない（争
点６）などの主張をすべきことになるが，裁判
所は抗弁に対する判断は留保して，再抗弁のう
ちの１つ（争点６）についてのみ判断を加えて
Ｘの請求を認容したということである10）。むし
ろ，実態に即するならば，本件においてＹは未
だにＡ社との間で本件特許についてFRAND条
件でのライセンス契約交渉中であることから
も，その帰趨をみることなくあるいはライセン
ス契約による約定ライセンス料に相当すること
になる可能性もある具体的な損害賠償額を抗弁
として主張することはできないという，特殊事
情のある事案であったといえる。むしろ，この
ように具体的な損害賠償額を被告において抗弁
として主張立証することが困難である場合にお
ける債務不存在確認訴訟を，「通常型」とは異
なる「原因限定型」として分類し，被告におい
て債務が存在することのみを抗弁として主張す
ることで，請求棄却判決を求めることができる
とする見解11）も存在している。

3．3　		損害賠償請求権の行使が権利の濫用
となる場合

本判決は，民法の解釈として，契約締結交渉
に入った者どうしは，一定の場合には重要な情
報を相手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信
義則上の義務を負うと判示し，この信義則上の
義務を導くものとして，ETSIのIPRポリシー等
を引いている。この信義則上の義務は，累次の
判例の蓄積によって確立している契約締結上の
過失（義務）と呼ばれるものであり，最近でも
最二判平23・４・22民集65・３・1405が判示し
ている。ただし，これまでの契約締結上の過失
（義務）として認められてきた契約締結前の説明
義務違反は，①一方当事者の過失により原始的
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に不能な契約が締結された，②一方当事者が契
約交渉を不当に破棄した，③契約は締結された
が，契約交渉過程で一方当事者が必要な調査・
告知・説明をしなかった，④契約は締結された
が，契約交渉過程で一方当事者が相手方の生命・
身体・財産を侵害した，ことによって相手方が
損害を被ったといった四類型に分類されるとい
われており12），訴訟類型としては説明義務違反
により被った損害の賠償を求めるものであった。
本判決は，Ａ社とＹは，ETSIのIPRポリシー
等から本件特許権についてFRAND条件でのラ
イセンス契約の締結準備段階における重要な情
報を相手方に提供し，誠実に交渉を行うべき信
義則上の義務を負担し，Ｙがその義務を尽くさ
なかったとしただけではなく，他にも，ＹがＸ
に対する本件特許権に基づく輸入，譲渡等の差
止めを求める本件仮処分の申立てを維持してい
ること，本件特許に係る技術が標準規格に採用
されてから，ＹがこれをETSIに開示するまで
約２年を経過していたこと，その他Ａ社とＹ間
の本件特許権についてのライセンス交渉経過に
おいて現れた諸事情を総合考慮したうえで，Ｙ
が信義則上の誠実交渉義務を尽くすことなく，
Ｘに対してＸ製品について本件特許権に基づく
損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用
に当たるとの最終的判断に至っている。このう
ちの，本件特許に係る技術が標準規格に採用さ
れてから，ＹがこれをETSIに開示するまで約
２年を経過していたことが，権利濫用の判断に
どのように影響するのか判決は説明しておら
ず，推量することも困難であるが，一方で，差
止めの仮処分の申請を維持していることは大き
く影響したであろうし，むしろＹにおいて積極
的に仮処分を申請して，Ｘの本件特許の実施の
差止めを請求し，いわゆるホールドアップの状
況が策出されかねない中で，FRAND条件での
ライセンス契約の締結交渉が進められていたこ
とを重視して，損害賠償請求もこれといわば一

蓮托生関係にあるものとして，権利の濫用であ
るとの判断に至ったものと推測される。

4 ．			標準化必須特許権侵害主張の制限
のためのその他の構成

4．1　第三者のためにする契約構成（争点５）

本判決が（争点５）として摘示している法的
構成は，知財研報告書１）においてもわが国の民
法における「第三者のためにする契約」（民法537
条）構成として紹介されているものであり13），
標準化必須特許の特許権者（諾約者）が標準化
機関（要約者）に対してFRAND宣言すること
によって，標準化機関との間に第三者のために
する契約が成立し，標準技術の利用者（受益者）
は受益の意思表示をすることによって特許権者
との間にライセンス契約（通常実施権許諾契約）
が締結されるとするものである。第三者のため
にする契約は，要約者と諾約者との間の補償関
係と，要約者と第三者間の対価関係からなるも
のであり，第三者のためにする契約の経済的な
意義は，一般的には，諾約者の出捐を要約者が
自分で取得して第三者に給付する手段を省略し
て，諾約者から直接に第三者に給付させる点に
存し，要約者と諾約者間で第三者に直接権利を
取得させる趣旨が契約の内容とされていなけれ
ばならない。また，第三者は諾約者に対する権
利を取得し（ただし，諾約者は要約者に対して
第三者に利益を与える債務を負担するに止ま
り，第三者は事実上利益を受けるが，諾約者に
対する債権として主張することはできないとす
る契約形態もありえる。），取得する権利は債権
に止まらず，第三者に直接所有権を帰属させる
こともできると解されている14）。
本件訴訟における（争点５）は，特許権者（諾

約者）が標準化機関であるETSI（要約者）に
対して行ったFRAND宣言を，特許権者と標準
化機関間で締結された第三者のための契約であ
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り，その結果，第三者であるＸが受益の意思表
示をすることによって特許権者であるＹとの間
でライセンス契約が成立したとするものである
が，標準化機関（要約者）と特許権者（諾約者）
間で第三者に直接権利を取得させることを内容
とする契約が成立したというためには，IPRポ
リシーの法的性質や，かりにIPRポリシーが標
準化機関と特許権者間の契約であるとしたとし
ても，①特許権者と第三者間に第三者の受益の
意思表示があれば特許権者と第三者間にライセ
ンス契約が成立したとするためには，ライセン
ス契約成立のための重要要件である，契約期間
や契約対象特許の範囲や地域的範囲あるいは実
施料等の契約内容がFRAND条件という以上に
明確となっていない，②第三者は，受益の意思
表示の段階で現存し特定していれば，契約時に
は現存してなくとも，また特定していなくとも
特定しうるものであればよいと解されている15）

が，ETSIのIPRポリシーは標準化必須特許につ
いてFRAND条件でライセンスを受けられる者
を，会員に限らず第三者も含めていることから，
これによって第三者が受益の意思表示をするこ
とによって特許権者との間でFRAND条件での
ライセンス契約が成立したものと解したので
は，当該特許権の侵害者であってもあるいは誰
でもが広く，事後的に受益の意思表示をするこ
とでFRAND条件でのライセンスを取得できる
ことになってしまうが，これが特許権者の意思
に反するであろうことはもちろんのこと，排他
的独占権たる特許権の性質からもこのような
IPRポリシーに当事者無限定の第三者間でのラ
イセンス契約成立の効果を認める合理性を見出
すことは困難である，など諸々の問題が山積し
ている。
なお，米国では第三者のためにする契約構成

を採用した下級審判決があるので簡単に紹介し
ておく 16）。事案は以下のとおりである。①
Motorolaは無線LANに関する技術標準化の標

準規格に必須の特許を有しており，本判決の事
案と同様に技術標準化機関ITU（International 
Telecommunication Union）に対して合理的か
つ非差別的（Reasonable And Non-Discrimina-
tory）な条件（RAND条件）で，全世界にわた
って人数を制限せずに許諾するとの保証を書面
で行っていた，②Motorola はMicrosoftの標準
化規格準拠品に関して使用する標準化必須特許
につき2.25%のロイヤリティ率を示したうえで，
RAND条件でライセンス供与する旨の書簡を送
付したところ，③MicrosoftはMotorolaの②の
申込みは，不合理なロイヤリティ率であって
ITUに対して負っているRAND条件に違反して
いるとして，債務不履行等を主張して，Motorola
に対して，MicrosoftはMotorolaがRAND宣言し
た標準化必須特許につきライセンスを有する 
ことの確認と，RAND条件でのロイヤリティ率
の算定を求めてワシントン州西部地区連邦地方
裁判所に出訴したというものである。裁判所は
2012年６月に，標準化機関と特許権者である
Motorola間で，技術標準化特許をRAND条件で
ライセンスするとの法的拘束力ある契約上の約
束をしたことにより，Microsoftは受益者であ
る第三者と特許権者であるMotorolaとの間で
RAND条件でのライセンス契約が成立したとの
判断を示し17），さらに2013年４月には裁判所に
より両者間でのRAND条件に沿ったロイヤリテ
ィ率とロイヤリティの幅について，損害賠償請
求訴訟における合理的実施料算定に使用される
基準（Georgia-Pacificファクター18））を一部修
正しつつ算定した判断が示された19）。
このMotorola 対 Microsoftの事案はあくまで

米国における契約法の解釈にかかわるものであ
り，また一下級審裁判所の判断にすぎないから，
上級審の判断を待たずにその正否を云々するの
は時期尚早であろうし，日本法やあるいは本判
決の（争点５）が対象としているフランス法に
おいて同様の解釈が可能であるかは別論であ
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る。ただし，RAND条件という以上には具体性
のないライセンス条件で法的拘束力のある契約
が両者間で締結されたとしたうえで，そのロイ
ヤリティ料率やロイヤリティの幅についての具
体的な算定を，争っている当事者間で決定させ
ることはできないとして，これを裁判所が判断
している点は極めて斬新であり，注目される。
わが国の民法の解釈として，売買契約（民法
555条）の場合であるならば，代金額は契約成
立のための要件事実であるから，契約対象は特
定されているものの，売主と買主間で代金を「時
価による」との合意がある場合と，「時価を標
準として協議する」との趣旨の合意がある場合
とで，前者であれば当事者間で契約当時予測し
た時価額は通常は合致しているし，これを後に
明らかにすることも可能であるから契約の成立
が認められる場合が多いが，後者の場合は協議
の余地を残すものであって売買契約の成立はむ
しろ認められないと解されている20）。Motorola
対Microsoft事件での審理対象は，売買契約に
おける対価ではなく，ライセンス契約における
ロイヤリティ料率であるが，有償契約には売買
契約に関する民法の規定が基本的に準用される
（民法559条）し，RAND条件とは，売買代金の
場合の「時価を標準として協議する」との約定
以上に契約締結時においてその額に当事者間の
意思の合致があったといい難いことは，判決自
身がRAND条件の具体的内容を裁判所が決める
として判断に踏み込んでいることからも明らか
であって，日本民法によるならば，契約成立の
ための要件事実を充たすものということは困難
である21）。
以上の次第であるから，本判決の事案におい
て，特許権者が標準化機関であるETSI（要約者）
に対して行ったFRAND宣言をもって，特許権
者と第三者間にFRAND条件でのライセンス契
約が成立したとのＸの主張（争点５）は，本判
決では判断が加えられていないが，日本民法に

準拠するならば成立することは困難というほか
はない22）。

4．2　その他の構成

その他，標準化必須特許権侵害を主張しての
標準規格使用製品の製造等差止請求を制限する
方策としては，①物権的請求権と構成されてき
た特許権侵害に対する差止請求権の性質論の検
討に遡ってそこには内在的制約原理が働くとす
る考え23）や，米国の衡平法に基づく特許権侵害
差止請求に対して差止請求を認めることやこれ
を棄却する場合の権利者と相手方の利害得失を
比較考量すべきとした米国連邦最高裁のeBay
判決24）を参照しつつ，日本の民法不法行為法や
特許法に基づく侵害差止めの場面においても同
様に利害得失を比較考量すべきとする考え25），
②独占禁止法による不当な拘束条件取引や優越
的地位の濫用の要件を充足するものとして特許
権に基づく差止請求権の行使に排除措置命令を
講ずる方策，③公共の利益のための裁定実施権
の制度（特許法93条）の活用26）などといった方
策のほか，立法提言27）などがされている。紙幅
の関係上これらの構成についての検討は後日を
期したいが，①などは訴訟としては一般法理で
ある民法１条３項の権利の濫用の主張と構成さ
れるものであろうし，本判決が損害賠償請求権
の行使が権利の濫用となるとの判断を暫定的な
ものとしてではあれ示すと同時に，仮処分申請
も同日付けで権利の濫用として許されないとし
て却下している（平成23年（ヨ）22027号）こと
からも，個別具体的な事情にはよるものの，特
許権に基づく差止請求権の行使を権利の濫用と
して禁じることに法的な困難性はなく，裁判官
としても同項を用いることに躊躇はないものと
考えられる28）。

5 ．	おわりに

本稿では，本判決の紹介と検討に止まらずに，
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標準化必須特許権の行使に制限を加えることが
許される場面とその許容範囲や法的構成につい
て広く検討することを企図したが，わが国のほ
かに多くの国で同様の訴訟が提起されて，判決
が次々と言い渡されている状況を追尾する能力
に不足しており，これを諦めざるをえなかった
こともあり，結局は本判決に包含される，それ
も民事訴訟法や民法の側面からの問題点の検討
に止まってしまった感がある。ただ，本問題が，
特許法をめぐる先端的かつ世界的な喫緊の検討
課題であるがために，えてして疎かになりがち
な民事訴訟法や民法といった基本法的な視点か
らの問題提起に，本稿が何がしかの貢献ができ
たとするならば幸せである。

注　記

 1） 本問題を諸外国の先例を含めて総合的に研究し
たわが国の有益な資料として，知的財産研究所
「標準規格必須特許の権利行使に関する調査報告
書」2012（平24）年３月（以下「知財研報告書」
と略する）と，知的財産研究所「標準規格必須
特許の権利行使に関する調査研究（Ⅱ）報告書」
2013（平25）年３月（以下「知財研報告書Ⅱ」と略
する）がある。

 2） 高林龍「標準民事手続法」（発明推進協会，2012）
43頁

 3） 本件特許は請求項１と２に分かれており，また
Ｘ製品も１から４まであり，Ｙ製品のうちの一
部が本件特許のうちの請求項１の特許発明の技
術的範囲に属するにすぎないのであるが，本稿
においては技術的範囲に属する部分についての
判断のみを検討対象とすることから，それ以上
の説明は省略する。また，一部であれ技術的範
囲に属するとされた以上，損害賠償請求権の不
存在確認を求めるＸとしては，後述の争点５及
び６のほか，特許104条の３の権利行使阻止の抗
弁（争点３），権利消尽（争点４）も選択的に主
張した。争点３及び４について裁判所は判断を加
えておらず，本稿においてもこれを論ずる意味は
ないから，それ以上の説明は省略する。

 4） 本件においてＹに誠実交渉義務違反があったか
否か，どの程度まで情報を開示すれば右義務を

充たしたといえるのかなどの点は，実務におい
ては関心事ではあろうが，認定の問題であって，
本判決に含まれる法律問題の検討を主眼とする
本稿においては，義務違反の前提となった事実
の存否やその結果の義務違反との判断の正否の
検討は省略することとする。

 5） 前掲注２）高林「標準民事手続法」41頁
 6） 菊井＝村松＝原著「コンメンタール民事訴訟法

Ⅱ」（日本評論社，2008）82頁参照
 7） 前掲注２）高林「標準民事手続法」69頁
 8） 西理「債務不存在確認訴訟について（下）」判時

1405号３頁
 9） 東京地判平９・７・24判時1621・117 ただし，

当該事件では権利の濫用はないとしている。な
お，前掲注２）高林「標準民事手続法」42頁も参照。

 10） たとえば金銭消費貸借契約が成立したとの請求
原因に対する判断を留保して，抗弁としての消
滅時効の成立を認めて原告の請求を棄却する場
合などと同様である。

 11） 札幌地判平13・２・20 LEX/DB文献番号28140078。
阿部重成「金銭債務不存在確認訴訟の構造につ
いて」北大法政ジャーナル16号147頁参照。ただ
し，このような抽象的な抗弁を認めて債務不存
在確認請求を棄却しても，債務の存在が宣告さ
れるにすぎず，本判決のように損害賠償請求権
行使が権利の濫用であるとして債務不存在確認
請求を認容する場合と同様に，事案の抜本的解
決に資することはない。

 12） 判批：松井和彦＝判時2181号175頁
 13） 本判決の事案ではETSIのIPRポリシーで定めら

れているところに則り，争点５についてはフラ
ンス法が準拠法として適用になり，第三者のた
めにする契約の成否もフランス法に基づき検討
すべきことになるが，本稿においては，一応日
本法の下でのその成否を検討するに止める。

 14） 以上につき，我妻栄「債権各論上巻」民法講義
Ⅴ１（1954年，岩波書店）113頁以下参照。なお，
現在，法制審議会・民法（債権関係）部会で債
権法の改正が検討されており，その中でも第三
者のためにする契約の許容性をより広める方向
での検討資料（民法（債権関係）の改正に関す
る論点の検討（14））が公表されているが，基本
的に前記我妻博士が60年も前に明らかにしてい
る立場の延長線上のものといえる。

 15） 前掲注14）我妻債権各論上巻120頁，民法（債権
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関係）の改正に関する論点の検討（14）９頁
 16） 詳細は知財研報告書Ⅱ65頁以下（中山一郎担当

部分）および竹中俊子「標準必須特許の侵害に
対する救済の考え方」早稲田大学第35回RCLIP
研究会報告（http://www.rclip.jp/20130604.html
（URL参照日：2013年８月28日））を参照。

 17） Microsoft, corp. v. Motorola, Inc. 864 F.Supp. ２
d. 1023（W.D.Wash. 2012）

 18） Gergia-Pacific. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318.
F. Supp. 1116（S.D.N.Y.1970）が判示したRea-
sonable Royaltyとしての損害額算定に際して考
慮すべき15のファクターのことをいう。15のフ
ァクターの具体的内容についてはCASRIP編「国
際知的財産紛争の法律相談」新青林法律相談18
（青林書院，2006）457頁（宮崎裕子担当部分）参照。

 19） Microsoft, corp. v. Motorola, Inc. 2013. U.S. Dist. 
LEXIS 60233（W.D. Wash. Apr. 25. 2013）

 20） 司法研修所編「民事訴訟における要件事実」（法
曹会，2007年）257頁

 21） わが国で，譲渡対象物の価格が未定であるだけ
でなく，譲渡対象物も未定である場合であって
も，その段階での権利の譲渡の約定を有効とし
ている例として，特許法35条に規定する職務発
明についての特許を受ける権利の事前承継の約
定や職務発明規程の定めがある。このような事
前約定や職務発明規程の定めは，契約法上は有
効に成立することはできず，特許法35条はこれ
を許した特別規定であると解される（高林龍「標
準特許法〈第４版〉」（有斐閣，2011年）82頁）。
そして特許法35条は，従業者は職務発明につい
ての特許を受ける権利を使用者に譲渡した場合
には，「相当な対価」の支払を得ることができる
こと（３項），その額はまずは従業者と使用者間
の協議で決定すべきである（４項）が，これが
できない場合あるいはこれが不合理である場合
には裁判所がその額を決定する（５項）ものと
している。Motorola 対 Microsoft事件において
ワシントン州西部地区地方裁判所が当事者間の
ライセンス契約におけるRAND条件に沿ったロ
イヤリティ料率の認定に踏み込んだ判断は，こ
の特許法35条の職務発明についての裁判所が特
許を受ける権利を承継した場合の相当対価額を
算定する場合を彷彿とさせるものがある。近時　
わが国では，裁判所が職務発明についての特許
を受ける権利承継の際の相当対価額を算定する

ことは，企業における特許管理の予測可能性を
阻害するなどの理由で，使用者側（産業界）か
らは特許法35条の廃止の要望があるようである
が，標準化必須特許におけるFRAND条件でのロ
イヤリティ料率を算定したワシントン西部地区
地方裁判所がその算定に際して考慮すべきとし
た要素は，わが国の裁判所が職務発明について
の特許を受ける権利承継の際の相当対価額を算
定する場合に考慮している要素と共通するもの
もある。米国では，裁判所がこのような煩雑な
ファクターを用いながら本来は当事者間の合意
で決定されるべきロイヤリティ料率の認定に積
極的に踏み込んだ例が注目されているのであっ
て，日米の企業等特許業界の裁判所に対する期
待の持ち方には大きな差異があるということな
のかも知れない。

 22） なお，知財研報告書81頁（田村善之担当部分）も，
第三者のためにする契約によって特許権者は，
RAND条件に従ってライセンス料の支払いと引
き換えに第三者に通常実施権を付与する義務を
負担するか，あるいは契約締結に向けて誠実に
交渉する義務を負担するかは，RAND条件の文
言等，個別の契約の趣旨解釈の問題となると指
摘している。また，知財研報告書Ⅱ68頁（中山
一郎担当部分）は契約当事者となりえる産業界
では，FRAND宣言を単に特許権者の誠実交渉義
務と捉える見解が多いことを指摘している。
FRAND宣言から誠実交渉義務を導くこれらの
指摘は，本判決の（争点６）でのＸの権利の濫
用の主張と共通するものである。

 23） 平嶋竜太「特許権に基づく差止請求権における
『内在的制約』」日本弁理士会中央知的財産研究
所研究報告35号（別冊パテント10号）１頁など。

 24） E-Bay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U. S. 38  
（2006）

 25） 愛知靖之「民法学における差止請求権理論と知
的財産法における差止請求権」同研究報告35号
（別冊パテント10号）12頁，知財研報告書Ⅱ128頁）
（田村善之担当部分）など。

 26） 知財研報告書103頁（木村耕太郎担当部分）
 27） 知財研報告書Ⅱ116頁（竹田稔担当部分），同128

頁（田村善之担当部分）
 28） 反対説：知財研報告書Ⅱ120頁（竹田稔担当部分）

注記：  脱稿後にジュリ1458号特集「標準規格必須特許
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の権利行使をめぐる動き」に接したが，本文で
はこれを引用することはできなかった。

（原稿受領日　2013年８月28日）
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