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論　　説

　抄　録　当小委員会は，日米欧におけるライセンス契約の改良技術条項および不争条項の規制につ
いて比較検討を行った。日欧においては，改良技術条項および不争条項の規制の根拠法は，いずれも
独占禁止法，競争法であるが，米国においては，改良技術条項の規制の根拠法は，日欧と類似のアプ
ローチである反トラスト法であるものの，不争条項の有効性については，コモン・ロー等に従って判
断されている。本稿においては，日米欧におけるライセンス契約の改良技術条項および不争条項につ
いての規制を根拠法とともに比較し，契約実務の観点より考察した。

ライセンス第２委員会
第 ３ 小 委 員 会＊

目　次
1． はじめに
2． 欧州における規制について
　2．1 改良技術条項の取り扱い
　2．2 不争条項の取り扱い
3． 日本における規制について
　3．1 改良技術条項の取り扱い
　3．2 不争条項の取り扱い
4． 米国における規制について
　4．1 改良技術条項の取り扱い
　4．2 不争条項の取り扱い
5． 結　論
　5．1 改良技術条項
　5．2 不争条項
6． おわりに

1 ．	はじめに

当小委員会は，本誌2014年12月号（Vol.64　
No.12　2014）にて，「欧州委員会による新「技
術移転契約に関する一括適用免除規則」につい
て」と題した論説を投稿した。欧州委員会
（European Commission）が，「技術移転契約に
関する一括適用免除規則」（The Technology 
Transfer Block Ex-emption Regulation，以下，

「TTBER」という）および同規則に関する「ガ
イドライン」を改正したことを受け，ライセン
ス契約に特に影響のある，ライセンシの改良技
術についてライセンサに許諾する義務を課す改
良技術条項並びにライセンサの特許の有効性を
ライセンシが争わないとする不争義務条項およ
びライセンサの特許の有効性をライセンシが争
った場合に契約を解約するとする不争解約条項
（以下，まとめて「不争条項」という）につい
て日本と比較しつつ解説した。その論説の中で，
日欧に加えて，米国の規制との比較を行い，ラ
イセンス契約実務に与える影響について検討し
たい旨，述べていた。今般，米国における規制
についても調査し，日米欧におけるライセンス
契約の改良技術条項および不争条項についての
規制を比較検討し，契約実務観点より考察した。
なお，本稿は，2015年度小委員会のメンバー
である竹森久美子（小委員長，凸版印刷㈱）， 
矢部正樹（小委員長補佐，ルネサス エレクトロ
ニクス㈱），加藤幸雄（㈱JOLED），小林広之 
＊  2015年度　The Third Subcommittee, The Second 

License Committee

日米欧におけるライセンス契約の改良技術条項
および不争条項の規制について
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（㈱ソシオネクスト），竹内誠也（旧：日本アイ・
ビー・エム㈱，現：山口大学教授），中園誠司 
（富士通㈱），中田智康（ヤマハ㈱），古川千津子 
（パナソニックヘルスケア㈱），本庄直子（コベ
ルコ建機㈱），向井健治（日本特殊陶業㈱）， 
安田幸司（味の素㈱）が執筆した。

2 ．	欧州における規制について

欧州においては，2014年３月，欧州連合
（European Union，以下，「EU」という）域内
における研究およびイノベーションへのインセ
ンティブを確保するとともに，知的財産の普及
を促し，技術開発，更には，市場における競争
をサポートすることを目的として，欧州委員会
がTTBER（規則316/2014号）および同規則の
運用に関する「ガイドライン」１）（以下，まとめ
て「新規則等」という）を採択した。新規則等
は，2004年より施行されているTTBER（規則
772/2004号）と同規則に関する「ガイドライン」
（以下，まとめて「旧規則等」という）を改正
したもので，イノベーションと市場競争を更に
促進させることを目的として，技術移転に係る
契約が市場からの競争排除の手段としても用い
られる可能性があることから，技術移転に係る
契約の所定の条項について，EU機能条約（The 
Treaty on the Functioning of the European 
Union，以下，「TFEU」という）第101条２）に
違反し得る範囲を従前より広げ，規制を強化し
た。

TFEU第101条は，EU域内に影響を与える複
数企業による反競争的行為を規制したものであ
る。TFEU第101条第１項では，反競争的とし
て禁止対象とする行為を挙げ，同条第２項にて，
これらの行為が当然に無効とされる旨を確認
し，同条第３項では，同条第１項の適用除外（以
下，「セーフ・ハーバ規定」という）要件を規
定したものである３）。「セーフ・ハーバ」とは，
包括的規制において適法な行為をあらかじめ類

型化し，予測可能性および法的安定性を担保し
ようとするものである。競争法におけるセー
フ・ハーバは，競争を制限することになるとは
通常考えられない範囲とされる。その代表的な
ケースが，上記の所定の要件を充足すれば免除
が自動的に与えられる一括適用免除に該当する
場合である。

2．1　改良技術条項の取り扱い

新規則等における改良技術の取り扱いに関す
る条項（以下，「改良技術条項」という）につ
いて述べる。
新規則等では，“ライセンスされた技術のラ
イセンシによる改良について，ライセンサに非
独占的ライセンスを許諾する義務を課す条項”
は，引き続き，TFEU第101条第１項の適用に
関するセーフ・ハーバ規定の対象となり禁止対
象外とされるものの，“ライセンサに独占的ラ
イセンスを許諾する義務を課す条項”は，セー
フ・ハーバ規定の対象から除外，すなわち，
TFEU第101条第１項が適用されて，反競争的と
して禁止されるか個別判断されることになった。
旧規則等では，ライセンス技術に対する改良
技術の分離可能性がないものはセーフ・ハーバ
規定の対象，すなわち，TFEU第101条第１項
の適用免除（禁止対象外）となっていたが，新
規則等では，改良技術について独占的ライセン
スをライセンシがライセンサに許諾する義務を
課す条項は，ライセンス技術に対する改良技術
の分離可能性の有無にかかわらず，新規則の規
定するセーフ・ハーバ規定の対象から除外さ
れ，TFEU第101条第１項に該当するか，競争
の制限の有無を，経済的見地からの影響も加味
して，個別に違反の有無が判断されることにな
った。
この新規則等における改正は，技術市場にお
ける後追い開発などのフォローオン・イノベー
ションを維持するライセンシのインセンティブ
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を十分に確保するために必要な措置として行わ
れたものである。

2．2　不争条項の取り扱い

新規則等は，旧規則等と同様に，ライセンサ
によって保有される知的財産権の有効性をライ
センシが争わないものとする不争義務を定める
条項（以下，「不争義務条項」という）につい
てセーフ・ハーバ規定から除外している点は変
わりない。
一方，旧規則等では，独占的または非独占的
であるかに拘わらず，ライセンス契約において
ライセンサによって保有される知的財産権の有
効性をライセンシが争った場合に，当該ライセ
ンス契約を解約することを定める条項（以下，
「不争解約条項」という）をセーフ・ハーバ規
定の対象（禁止対象外）としていたが，新規則
等では，不争解約条項は，独占的ライセンス契
約においてのみ，セーフ・ハーバ規定の対象（禁
止対象外）とされることになった。無効な権利
は，ライセンシにとっては理由の無いコスト負
担となり，ひいては中長期的なイノベーション
と経済効率の阻害要因となり得る。特に，ライ
センシが非独占的ライセンスを得て，その技術
についての固有の製造設備等に投資を行ってい
るときは，同技術からの転換が，ライセンシに
重大な損失（significant loss）を及ぼすことに
なるため，実質的にライセンス対象の知的財産
権の有効性を争うことができなくなるからであ
る。
他方，独占的ライセンス契約である場合にセ
ーフ・ハーバ規定の対象としたのは，ライセン
サは独占的ライセンシに大きく依存するため，
当該独占的ライセンシがライセンス技術を実施
する製品の開発，製造および販売に尽力しなく
なった場合に独占的ライセンシとの契約に拘束
され続けると，ライセンサはロイヤルティ収入
を喪失し（独占的ライセンシからのロイヤルテ

ィ収入がライセンサにとって唯一の収益源であ
る場合もあり得る），ライセンサによるイノベ
ーションとライセンス供与へのインセンティブ
が阻害されることになるためである。

3 ．	日本における規制について

わが国においては，私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律（以下，「独占禁止法」
という）第21条にて，特許法等による権利の行
使と認められる行為には独占禁止法の規定を適
用しない，と定めている。権利の行使と認めら
れるかの判断について，行為の目的，態様，競
争に与える影響の大きさも勘案した上で，事業
者に創意工夫を発揮させ，技術の活用を図ると
いう知的財産権制度の趣旨を逸脱し，同制度の
目的に反すると認められる場合は，権利の行使
と認められる行為とは評価されず，独占禁止法
が適用される。公正取引委員会は「知的財産の
利用に関する独占禁止法上の指針」（2010年改
正）（以下，「知的財産ガイドライン」という）
を公表し，権利の行使と認められるかの判断に
ついて指針を示している４）。

3．1　改良技術条項の取り扱い

わが国では，改良技術条項について，「権利
の行使と認められる行為」に必ずしも該当する
ものとは解されていない。
知的財産ガイドラインでは，ライセンシが開
発した改良技術について，独占的ライセンスを
許諾する義務を課す行為は，技術市場または製
品市場におけるライセンサの地位を強化し，ま
た，ライセンシに改良技術を利用させないこと
によりライセンシの研究開発意欲を損なうもの
であるとして，原則として，不公正な取引方法
（独占禁止法 第19条，一般指定（昭和五十七年
六月十八日　公正取引委員会告示第十五号）第
12項）に該当するものとして，禁止されている５）。
一方，ライセンサがライセンシに対し，当該

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 66　No. 5　2016 555

ライセンシによる改良技術をライセンサに非独
占的にライセンスをする義務を課す行為につい
ては，ライセンシの事業活動を拘束する程度は
小さく，ライセンシの研究開発意欲を損なうお
それは認められないものとし，原則として，不
公正な取引方法に該当しないとしている６）。

3．2　不争条項の取り扱い

知的財産ガイドラインにおいては，ライセン
サがライセンシに対して，ライセンス契約にお
いて不争義務を課す行為については，一般論と
しては，権利の存在に関する不安定な状況を早
期に安定させることになり，権利の早期安定等
を通じて技術取引を活発化させることによる競
争促進的側面が認められるため７），競争を減殺
する直接的な危険性は小さいと解されている。
一方，無効にされるべき権利が存続することに
より，対象とされる技術の利用制限につながる
場合には，不公正な取引方法に該当する可能性
がある（独占禁止法第19条，一般指定第12項）
とされている。特に，ライセンシだけが権利の
有効性を争う状況にある場合には，不争義務条
項により，対象技術の適切な利用を阻害するこ
とになる点に留意すべきとされている８）。
他方，不争解約条項については，かかる解約
条件を規定することは，原則として不公正な取
引方法に該当しないものとされている９）。

4 ．	米国における規制について

米国においては，改良技術条項は反トラスト
法の問題，不争条項は主としてコモン・ロー
（Common Law）等の問題として捉えられてき
ている。
改良技術条項等について述べる前に，米国の
反トラスト法の構成について概略を述べる。
シャーマン法（Sherman Act）が，米国反ト
ラスト法関連で，はじめて制定された法律であ
る。シャーマン法は，適切な市場競争を維持す

べき基本原則，カルテルや独占行為の禁止を規
定したものである。この後，シャーマン法を補
完するものとして，クレイトン法（Clayton 
Act）と連邦取引委員会法（An Act To create 
a Federal Trade Commission, to define its 
powers and duties, and other purposes，Fed-
eral Trade Commission Act）が成立した。ク
レイトン法は，シャーマン法の行為を未然に防
止することが法目的であり，価格差別，不当な
排他条件付取引，企業結合規制などについて規
定している10）。連邦取引委員会法は，包括的な
規制とされ，不公正な競争方法を違法としてシ
ャーマン法およびクレイトン法に違反する行為
を含む形で規定され，連邦取引委員会の権限や
手続きが定められている。
知的財産権に関しては，ライセンス契約への

反トラスト法の適用について，司法省（Depart-
ment of Justice）と連邦取引委員会（Federal 
Trade Commission）は，1995年４月６日に「ラ
イセンス契約への反トラスト法適用に関するガ
イドライン」（“Antitrust Guidelines for the Li-
censing of Intellectual Property”，以下，「米
国知的財産ガイドライン」という）を公表して
いる。

4．1　改良技術条項の取り扱い

改良技術条項に関し，反トラスト法において
は，非独占的なものについて，新技術の普及，
リスクの分散，ライセンサが改良技術に基づい
て更なる技術革新を行うことによる競争促進効
果があるので，違法性が比較的低い旨が指摘さ
れている11）。一方，独占的ライセンスを義務づ
ける改良技術条項は，違法とされるとの見解が
ある。違法と判断される基準は，価格協定・独
占行為等，違法な行為の一環または補強として
改良技術条項が用いられている場合である12）。
改良技術条項の違法性は合理の原則（rule of 
reason）により判断される13）。すなわち，①ラ
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イセンサが技術市場において支配力を有する
か，②グラントバックが，ライセンシの技術改
良意欲を大きく損なうか，③グラントバックは，
競争制限効果を上回る競争促進効果を有する
か，で判断される。

4．2　不争条項の取り扱い

ライセンス契約の不争義務条項については，
米国では，反トラスト法での視点では議論され
ておらず14），主としてコモン・ロー等の問題と
して争われてきており，以下のような判例の変
遷を経ている。
・ 1950年Automatic Radio事件15）（最高裁）：禁
反言（Licensee estoppel）16）により不争義務
条項の有効性を認める。
・ 1969年Lear事件17）（最高裁）：禁反言を否定，
不争義務条項を無効とする見解が主流となる。
・ 2004年Gen-Probe事件18）（連邦巡回区控訴裁
判所（Court of Appeals for the Federal Cir-
cuit，以下，「CAFC」という））：契約を継続
させながら，特許の有効性を争うことを認めず。
（Lear事件では，特許の有効性を争う際に，契
約の解約が必要かの判断がなされなかった。）
・ 2007年MedImmune事件19）（最高裁）：契約を
継続させながら，特許の有効性を争うことを
認める。
・ 2012年Rates事件20）（CAFC）：特許権侵害に
かかる和解契約について，紛争の蒸し返しを
防止するという和解の性質に着目して不争義
務条項の判断をした。
以下，米国における不争義務条項に関する重

要な判決について解説，検討を行う。

（1）Lear事件
本件は不争義務条項の有効性そのものが争わ

れたケースではないが，以降，本判決の趣旨を
汲んで不争義務条項は無効とする流れが形成さ
れた。

本判決以前の判例法では，不争義務条項の有
無に関わらず，米国契約法上の法理であるライ
センシ禁反言によって，契約の当事者であるラ
イセンシは対象特許の有効性を争うことは許さ
れないとされてきた（Automatic Radio事件が
代表例）。
本件は，原告・被告間でライセンス契約を締

結していたところ，被告であるライセンシが，
対象発明は無効とされるべきと判断し，契約を
解約，ロイヤルティの支払いを停止したもので
ある。地裁審では，禁反言により契約解約を認
めなかったが，控訴審では，ライセンシによる
契約解約を認め，契約解約以降は特許権侵害訴
訟で解決すべきと判断した。これに対し，州最
高裁は，禁反言により特許の有効性を争うこと
はできないとしたAutomatic Radio事件に倣い，
ライセンシが特許の有効性を争うことを認め
ず，ライセンシにロイヤルティの支払義務があ
るとした。
州最高裁の判決についての上訴を認めた連邦

最高裁は，州最高裁で引用された上記の判例法
を変更し，有効な特許以外は公共の用に供され
るべきとの連邦の政策が，ライセンシ禁反言に
優越することを確認した。これを受け，不争義
務条項は無効とする見方が主流となった21）。

（2）MedImmune事件
本件も不争義務条項の有効性そのものが争わ
れたケースではないが，Lear事件で残された論
点を補完する位置づけとして注目された。なお，
本件におけるライセンス契約に，明確な不争義
務を規定する条項はなかった。

Lear事件では，ライセンシが特許の有効性を
争う前に支払いを停止している必要があるかと
いう点について明確にされていなかった。本件
は，特許の有効性を争う前に契約を解約する必
要がなく，ライセンシがロイヤルティの支払い
を継続している限り，ライセンサはライセンス
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契約を解約することができず，ライセンシを特
許権侵害で訴えることもできないとしたもので
ある。
本件の経緯は次の通りである。Genentech社
よりライセンス許諾されていたMedImmune社
は，複数の特許についてライセンス許諾を受け
ていたが，対象特許の１つについて非侵害であ
ることおよび特許が無効であることの確認訴訟
を提起した。一方でLear事件と異なり，ライセ
ンシであるMedImmune社は，ロイヤルティの
支払いは続けていた。その理由は，ロイヤルテ
ィの支払いを停止すれば，特許権侵害訴訟のリ
スクに晒されることになるし，権利の有効性を
争っている特許は１つのため，契約解約となれ
ば他の特許のライセンスに影響を及ぼすからで
ある。
本件では，憲法第３条に規定する連邦裁判所

の管轄権に関する「事件性」および「争訟性」
の要件，確認訴訟法の「現実の争訟性」の要件
は，ライセンシが確認判決を求める前に，ライ
センシが契約を解約することや，契約に違反し
ていることを要求するものではないと判示した。
本件は，CAFCのGen-Probe事件にて，この
ような事例における争訟性が否認されていたも
のを，覆したものである。Gen-Probe事件の判
決を受けて，MedImmune事件の地裁審，控訴
審では，確認訴訟法の要件に適合しないとして，
申立を却下していた。本件の意義は，契約（ロ
イヤルティの支払い）を継続しながらも（ライ
センシは，契約違反に問われることなく），特
許の有効性を争う余地があるとするところで，
所謂「支払と訴訟」戦略を取ることが可能とな
った。
なお，不争解約条項の判例は，未蓄積である
が，本件の意見募集（amicus brief）22）では，
米国特許商標庁および司法省が不争解約条項の
有効性を示唆するコメントを行っている。同コ
メントは，契約法上の基本理念からは，明示さ

れた合意に反してまでライセンシを保護する必
要性はないとしている23）。

（3）Rates事件
本件では，提訴前の和解契約における不争義

務条項は，控訴審で無効とされた。背景には，
提訴前と提訴後における和解契約の不争義務条
項の取り扱いは異なるべきとの判断がある。民
事訴訟法上のディスカバリを経ている場合，ラ
イセンシは，対象特許の有効性を調査し，十分
な情報のもとに決断することができるため，提
訴後の場合，不争義務条項は有効と認められる
とするものである24）。

5 ．	結　　論

ライセンス契約における改良技術条項および
不争条項の規制について検討した結果を，表１
に纏めた。

5．1　改良技術条項

各国の規制を比較すると，改良技術条項に関
する各国の根拠法および規制は，基本的に共通
している。
すなわち，独占的グラントバックを要求する

改良技術条項については，独占禁止法，競争法
および反トラスト法（以下，まとめて「独占禁
止法等」という）の適用対象となり，非独占的
グラントバックを要求する改良技術条項は，各
国における独占禁止法等の原則として適用対象
とならないものとされている。このように結論
とアプローチも類似しており，独占的グラント
バックを要求する改良技術条項については，技
術市場または製品市場におけるライセンサの地
位を強化し，ライセンシの研究開発意欲を損な
うものであるため，独占禁止法等の適用対象と
なり得るものとしている。一方，非独占的グラ
ントバックを要求する改良技術条項は，ライセ
ンシの事業活動を拘束したり，研究開発意欲を
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損なうおそれが低いため，原則として独占禁止
法等の適用対象とならないとしている。
改良技術条項の取り扱いに関しては，日米欧

で方向性が同じであり，ライセンス契約実務に
おいて判断に迷うことは少なく，実務上大きな
問題とはならないものと思われる。

5．2　不争条項

不争義務条項については，根拠法は異なるも
のの，規制対象となることでは共通する。
日欧は，独占禁止法等における判断に基づき，
無効とされるべき特許が存続することにより，
技術市場または製品市場に悪影響を及ぼし得る
とされているためである。
米国は，コモン・ロー等の判断に基づいてお
り，ライセンシ禁反言と公共政策のバランスを
考慮しつつ，特許性がない技術は公共の用に供
すべきとの判断のもと，公共政策が禁反言に優
越するとの結論となっている。
不争解約条項については，各国で判断が分か
れるところとなっており，契約実務において，
留意すべきところである。
日本においては，規制対象外となっているが，

EUにおいては，独占的ライセンスの場合，ラ
イセンサは独占的ライセンシにロイヤルティ収
入を依存することとなるため，ライセンサの研
究開発やライセンスへのインセンティブを考慮
し，原則として規制対象とはならないとしてい
るものの，非独占的ライセンスの場合，規制対
象となり得るものとしている。これは，ライセ
ンシのスイッチングコスト等を考慮してのもの
である。
一方，米国においては，一事件に対する裁判
所の意見募集で，不争解約条項を否定しない米
国特許商標庁および司法省による意見表明があ
るものの，その見解の法的な位置づけについて
は必ずしも明確ではない。
このような状況下，契約実務においては，海

外の企業とライセンス契約を締結する場合，不
争解約条項を設けることにつき，慎重になるべ
きである。たとえ不争解約条項を設けるとして
も，無効規定の分離・独立条項（Severability）
を設け，不争解約条項が無効とされても，その
他の条項に影響がないように手当てしておくこ
とが必要であるが，EUにおいては，競争法違
反となる場合，契約自体が無効となるリスクが

表１　日米欧における規制の比較

日 EU 米

根拠法 独占禁止法 競争法

反トラスト法
（改良技術条項）
コモン・ロー
（不争義務条項）

改良技術条項
（独占的グラントバック） 規制対象 規制対象 規制対象

改良技術条項
（非独占的グラントバック）原則として規制対象外 原則として規制対象外 原則として規制対象外

不争義務条項 規制対象 規制対象 無効
不争解約条項
（独占的ライセンス契約）

原則として規制対象外
原則として規制対象外

明確な判断なし＊

不争解約条項
（非独占的ライセンス契約） 規制対象
＊裁判所からの意見募集に対し，政府（USPTO，DOJ）による不争解約条項を否定しない意見表明あり
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あることも考慮すべきである。また，EUにお
いてTFEU第101条第１項違反となる場合，制
裁金を課され得ることにも留意すべきである。
また，特にEUの競争法，米国の反トラスト
法については域外適用があり得るため，日本企
業間のライセンス契約であっても，海外の特許
権についてのライセンスを含む場合は，不争解
約条項が海外の市場に影響を与え得るか検討し
た上で，判断すべきであると考える。
以上のように，ライセンス契約における不争
解約条項については，日米欧で必ずしも統一し
た取扱いが行われていないため，慎重な対応が
必要である。

6 ．	おわりに

当小委員会では，EUにてTTBERおよびガイ
ドラインの改正があったことをきっかけに，昨
年度は，ライセンス契約における改良技術条項
および不争条項の日欧の規制について論説に纏
めた。2015年度は，契約実務において，米国で
の取り扱いとの比較も必要であるとの考えのも
と，2014年度の論説に米国の調査結果を加えて，
主要な３極で比較し，相違点を明らかにし，契
約実務での留意点を総括する形で纏めた。米国
も加えることにより，大陸法と英米法という法
体系の相違から，ライセンス契約の条項に関す
る考え方も異なってくることが明らかとなり，
興味深い。本稿が，知財関係者の契約実務での
参考となれば幸いである。
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