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論　　説

　抄　録　米国政府・裁判所は，2005年を境にそれまでのプロパテント方針を転換し，特許権を弱め
る方角に舵を切った。その背景には，パテント・トロールの台頭により，特許制度および訴訟制度の
課題が浮き彫りとなったことがある。トロール対策の名のもとに数々の対策が講じられたが，特許権
をトロールが権利者である場合に限って制限することはできないため，結果，米国特許権そのものも
大きく制限されてきた。本稿では，米国特許権をめぐる変化を次の七つに整理し，特許権が制限され
てゆく過程を追うとともに，一連の変化が特許係争，トロールおよび特許権取引に与える影響につい
て解説する。①特許性基準の引き上げ，②特許無効化手続の強化，③損害賠償額の抑制，④差止基準
の厳格化，⑤権利行使リスクの増大，⑥特許訴訟コストの低減，⑦裁判地選択権の制限。
　今日，さらなるトロール対策の必要性を訴える声も聞かれるが，イノベーションの促進に大きく貢
献してきた特許制度を過度に毀損することがないよう，米国政府・裁判所には冷静かつバランスのと
れた対応を期待したい。

一 色 太 郎＊

目　次
1． はじめに
2． トロールの台頭と対策
　2．1 パテント・トロールとは？
　2．2 政府による対策
　2．3 最高裁による特許権制限の動き
3． 特許権をめぐる七つの変化
　3．1 変化①特許性基準の引き上げ
　3．2 変化②特許無効化手続の強化
　3．3 変化③損害賠償額の抑制
　3．4 変化④差止基準の厳格化
　3．5 変化⑤権利行使リスクの増大
　3．6 変化⑥特許訴訟コストの低減
　3．7 変化⑦裁判地選択権の制限
4． 変化の影響
　4．1 変化の総括
　4．2 特許係争への影響
　4．3 トロールへの影響
　4．4 特許権取引への影響
5． おわりに

1 ．	はじめに

米国政府および裁判所は，2005年を境にそれ
までのプロパテント方針を転換し，特許権を弱
める方角に舵を切った。
その背景には，パテント・トロールの台頭に
より，特許制度および訴訟制度の課題が浮き彫
りとなったことがある。トロール対策の名のも
とに数々の対策が講じられたが，特許権をトロ
ールが権利者である場合に限って制限すること
はできないため，結果，米国特許権そのものも
大きく制限されてきた。
本稿では，2005年以降に起きた米国特許権を
めぐる変化を七つに整理し，特許権が制限され
てゆく過程を追うとともに，一連の変化が特許
係争，トロールおよび特許権取引に与える影響
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米国特許権保護の現状
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について解説する。

2 ．	トロールの台頭と対策

1980年以降，米国では特許権を強化するいわ
ゆるプロパテント方針がとられた。しかし，
2000年代に入りトロールの台頭が顕著となる
と，米国政府および裁判所は方針を転換し，特
許権を制限する対策を取り始めた。

2．1　パテント・トロールとは？

まず，「パテント・トロール」を定義すること
から始めたい。
トロールの呼称は，「特許権を濫用し，イノ
ベーションを阻害するもの」の意で用いられる
ことが多い。
NPE（Non-Practicing Entity）とトロールが
同義に扱われることがあるが，NPEとは文字通
り「特許発明を実施しないもの」であり，これ
には大学，研究開発機関，個人発明家，さらに
は撤退したビジネスに関する特許権を活用する
事業会社なども含まれ得る。技術の開発や普及
に貢献するNPEを，トロールとみなすべきでは
ない。
また，特許管理会社を一概にトロールとみな
すことも問題である。特許管理会社も多種多様
であり，ライセンシングのノウハウやリソース
を欠く個人発明家らと事業会社のマッチングを
行うもの，特許資産を適正に評価することで特
許権の流通を活性化し，イノベーション促進に
貢献するものも多く存在する。
最近では，特許権行使主体（Patent Asser-

tion Entity：PAE）をトロールと同義に扱うケ
ースが増えている。PAEとは一般的に，技術開
発や技術移転をサポートせず，ライセンス収益
を上げる目的で特許権を行使するものを指す。
トロール・ビジネスの本質は，特許使用に伴
う正当な対価を求めるのではなく，訴訟対応コ
ストを回避するための対価をライセンス料名目

で徴収することにある。PAEの多くは，特許
の有効性などの実体法上の議論にあまり関心を
示さず，訴訟対応コストを下回るライセンス料
を提示することで，早期和解を図ることに腐心
する傾向があり，このようなPAEこそトロー
ルとみなされるべきであろう。

2．2　政府による対策

2003年，米国連邦取引委員会は有効性に疑義
のある特許がイノベーションの阻害要因となっ
ているとし，特許の質を向上させるための法改
正を提案した１）。2004年には，全米科学アカデ
ミーが同様の提言を行った２）。
2005年，特許法改正案が上程され，先願主義
への移行に加え，低質特許を米国特許商標庁
（USPTO）においてより迅速に無効化できるよ
うにする制度が提案された。法案をめぐっての
IT業界と製薬業界の対立もあり，立法化に長い
年月を要したが，2011年に米国発明法（America 
Invents Act）が成立した。
2010年以降，市販のスキャナー３）やWi-Fiル
ーター４）を使用するに過ぎない中小企業等に対
して，膨大数の警告状を送り付けるトロールが
出現し，トロール規制が頻繁に政治日程に上が
るようになった。
2013年には，オバマ大統領がトロールを「他
者のアイデアを横取りし，カネをゆすり取ろう
とするだけで何も生み出さない」と激しく非難
し５），以降，米国議会では20本を超えるトロー
ル規制法案が上程されている６）。州政府もトロ
ール規制に乗り出し，すでに過半数の州でトロ
ール活動を制限する法律が成立している７）。

2．3　最高裁による特許権制限の動き

2006年，最高裁は差止基準を厳格化したeBay
判決（後述）の中で，権利範囲が不明瞭で，有
効性が疑わしい特許が数多く存在すること，お
よび特許ライセンスを業とするものの出現に懸



知　財　管　理　Vol. 66　No. 9　20161106

念を示した８）。
以降，最高裁は特許係争への関与を強め，特
許権を制限する判決を次々と下している（図
１）。以前は，連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）
が特許係争における事実上の最終審とされた
が，近年，多くのCAFC判決が覆されている。

3 ．	特許権をめぐる七つの変化

2005年以降，米国特許に起こった変化は，次
の七つに整理することができる。
　①特許性基準の引き上げ
　②特許無効化手続の強化
　③損害賠償額の抑制
　④差止基準の厳格化
　⑤権利行使リスクの増大
　⑥特許訴訟コストの低減
　⑦裁判地選択権の制限
本章では，これらの変化を通して，米国特許
権が制限されてゆく過程を追う。

3．1　変化①特許性基準の引き上げ

近年，裁判所により特許適格性，非自明性，
明確性等に関する基準が引き上げられ，特許無
効化がより容易になっている。

（1）特許適格性要件の厳格化
特許法は，方法，機械，製造物もしくは組成
物に関するあらゆる発明は特許適格性を有する
と定めている10）。
しかし，最高裁判例により，自然法則，自然
現象および抽象的アイデアには，特許は認めら
れない11）。（もっとも，あらゆる発明は自然法
則や抽象的アイデアを用いたものであり，特許
適格性判断においては，発明が自然法則等に過
ぎないものか，あるいはそれらを相当程度応用
したものであるかが問われる。）
近年，最高裁は特許適格性基準を大幅に引き
上げており，特にソフトウェアおよびライフサイ
エンス分野の特許無効化リスクが増大している。
ソフトウェア特許：
最高裁は，商品取引におけるリスクヘッジ方

法は特許適格性を欠くとした（2010年，Bilski
判決12））。さらに，エスクローを利用した金融
取引方法は，抽象的アイデアを汎用コンピュー
タで実施するに過ぎず無効であるとし，特許適
格性要件を満たすには，抽象的アイデアを有意
に超える「発明的概念」が必要とした（2014年，
Alice判決13））。
ライフサイエンス特許：

図１　最高裁による特許判決数９）
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最高裁は，患者の血中代謝物量に合わせて治
療薬の投与量を増減させる方法は自然法則その
ものに過ぎず，特許不適格と判じた（2012年，
Prometheus判決14））。また，DNA断片のように
天然に存在するものは特許対象外とした（2013
年，Myriad判決15））。

（2）非自明性要件の厳格化
発明の自明性は，複数公知文献の組み合わせ

によって示される場合が多い16）。以前は，複数
文献の組み合わせは，文献そのものが組み合わ
せを「教示，示唆または動機付け」（TSMテスト）
する場合のみ認められたため17），当業者が想定
したであろう組み合わせが却下されるケースが
あった。
2007年，最高裁はTSMテストの厳格適用を
否定し，組み合わせることが当業者にとっての
技術常識であれば十分とし，特許の無効化をよ
り容易にした（KSR判決18））。

（3）明確性要件の厳格化
特許クレームは，権利範囲を明確に規定しな

ければならない19）。
以前は，権利範囲が特定不能なほど不明確な
クレームのみ無効とされたため20），明確性要件
違反を理由に無効化することは困難であった。
2014年，最高裁は，権利範囲を当業者が合理

的な確証をもって判断できないほど不明確なク
レームは無効と判じた（Nautilus判決21））。これ
により，特に権利範囲があいまいな傾向の強い
ソフトウェア特許の無効化がより容易となった。

（4）機能的クレームの権利範囲制限
米国特許法は，クレーム内に発明の構造，物
質又は作用を記さず，代わりに「機能を果たす
手段」（means plus function，以下「MPF」）
を記すことを認めている。MPFクレームの場
合，権利範囲は明細書に記載された構造等とそ

の均等に限定される22）。
クレームで「means for」や「steps for」と
いった用語が用いられる場合，MPFクレーム
であるとの推定がはたらく23）。例えば，「means 
for processing data . . .」とするクレームはMPF
クレームとみなされる。
一方，「means for」等の用語を用いず，クレ
ームに構造物等が開示される場合，原則，一般
クレームとみなされる。例えば，「computer 
system for processing data」からなるクレーム
では，means等の用語は用いられず，構造物（コ
ンピュータ・システム）が記載されているため，
一般クレームとみなすことが可能である24）。
しかし，コンピュータ・システムはそもそも
データをプロセスするためのものであり，同ク
レームと「means for processing data」からな
るMPFクレームとの間に本質的な違いはない。
ところが，MPFクレームの権利範囲が明細書
の記載内容に縛られるのに対して，「computer 
system for processing data」が一般クレーム
とみなされると権利範囲は明細書の記載内容に
制限されず，極めて広範となり得る。
CAFCは以前，「means for」等の用語が使用
されないクレームは，MPFクレームとはみな
さないとの「強い推定」が働くとしていた25）。
2015年，CAFCがこの「強い推定」を破棄した
ことで，機能的なクレームがMPFクレームと
みなされ，権利範囲が制限される可能性が高ま
った26）。
さらに，MPFクレームの場合，明確性要件
との関係で，クレームされた機能に対応する構
造を明細書内に開示することが求められる。ソ
フトウェア特許の場合，明細書にアルゴリズム
などの具体的記載が必要とされる27）。このため，
ブロック図のみが記載されるソフトウェア特許
は明確性要件を満たさず，無効となる可能性が
高まっている。
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3．2　変化②特許無効化手続の強化

2011年の特許法改正において，特許レビュー
手続が新たに設けられ，USPTOでの無効化手
続が大幅に強化された。
以前は，再審査手続が活用されたが，決定ま

でに３年以上要することもあり，また申請者の
主張機会も制限された。
特許レビューにおいては，開始から原則１年
以内に決定が下され，ディスカバリーも限定的
ではあるが認められる（表１）。例えば，特許
権者が非自明性を示すべく「特許発明によって
予期せぬ結果が得られた」とする宣誓書を提出
した場合，デポジションにより宣誓内容を切り
崩す機会が与えられる。
特許レビューにおける無効化率は高く，レビ
ュー申請がされたクレームの６割強でレビュー
が開始され，うち約８割が無効化されている28）。

（1）被疑侵害者が特許レビューを好む理由
特許レビューは，以下の理由により，被疑侵

害者にとって訴訟よりも有利な手続きとされる。
１）より低い立証基準
訴訟においては，特許は有効との推定が働く

ため，無効化には「明確かつ説得力のある証拠」
による立証が要求される29）。一方，特許レビュ
ーではそのような推定は働かず，特許が無効で
あることを「証拠の優位性」をもって示すこと
で足りる。
「証拠の優位性」は50％を超える確かさであ
るのに対し，「明確かつ説得力のある証拠」は
67％～75％の確かさが求められるとの研究もあ
る30）。これは判断者が「どちらかといえば無効」
と考える特許が，訴訟では無効とされず，レビ
ューでは無効とされ得ることを意味する。
２）専門家による判断
訴訟では通常，陪審が特許の有効性を判断す
る。陪審の多くは，特許庁が既に特許性ありと

表１　特許レビュー手続の概要

当事者系レビュー（Inter 
Partes Review：IPR）

付与後レビュー（Post 
Grant Review：PGR）

特定ビジネス方法特許レビュー（Covered 
Business Method Review：CBM）

対象特許 全特許 優先日が2013年３月16
日以降の特許

金融商品・サービスの実施等に用いられる
データ処理等関連特許

申請人 特許権者以外のあらゆる者 対象特許による侵害警告もしくは訴訟提起
を受けた者

請求可能
時期

特許登録から９か月以降ま
たはPGR終了後（ただし訴
訟提起から１年以内）

特許登録から９か月以内，ただし確認判決訴訟提起前（CBM対象
特許で，優先日が2013年３月16日以前のものについては制限なし）

レビュー
開始基準

少なくとも一つのクレーム
が無効であることに合理的
可能性があること

少なくとも一つのクレームが無効である可能性が有効である可能
性よりも高いこと，または（PGRの場合）新たな重要法律問題が
提起されていること

請求可能
理由

特許・刊行物に基づく新規
性・非自明性事由

あらゆる無効事由（特許適格性，明確性要件を含む）

手続期間 レビュー開始から原則１年で終結（最大６か月延長）
判定者 USPTO審判部（Patent Trial and Appeal Board：PTAB）所属の，技術および特許法のバッ

クグラウンドを持つ３名の特許審判官
ディスカ
バリー

宣誓書を提出した証人のデポジション，およびPTABが公平性の観点から必要と判断した事項

禁反言 実際に争われた事項および争うことができた事項について，その後の訴訟手続で争うことはで
きない
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判断した特許を，自らの判断で無効とすること
に躊躇する傾向がある31）。
一方，USPTO審判部（PTAB）の審判官は
弁護士資格を持ち，当該技術の専門性を有する
ことに加え，特許審査の実情を理解している。
彼らは，個々の審査に費やされる時間が限られ
ていること，また審査の質にばらつきがあるこ
とを知っており，特許性を欠くと思われる特許
を無効とすることに躊躇はない。
３）広めのクレーム解釈
複数のクレーム解釈が考えられる場合，裁判
官は最も妥当とされる解釈を採用し，その解釈
に基づいて有効性の判断を下す。
一方，PTABの審判官はクレームを「合理的
かつ最も広範に解釈」し，そのうえで有効性の
判断を行う32）。クレーム範囲がより広く設定さ
れた場合，無効化される可能性が高まる。
４）抑えられる費用
特許訴訟の費用は百万ドルを超えるが，特許

レビューにかかる費用は数十万ドル程度である。
訴訟で争われている特許にレビュー手続が開
始されると，通常，レビュー終了まで訴訟手続
きが停止となる33）。停止中，ディスカバリーな
どの訴訟対応は行わずに済むうえ，レビューを
経て特許の無効が確定すると訴訟は棄却となる
ことから，訴訟提起を受けた被疑侵害者の約７
割はレビュー申請を行っている34）。

3．3　変化③損害賠償額の抑制

米国特許訴訟における賠償額は，時にきわめ
て高額となる。これには陪審審理，特許権者寄
りの損害額算定ルール，三倍賠償といった要因
が影響してきたが，これらは近年裁判所によっ
て見直されており，高額賠償は認められにくく
なっている。

（1）陪審裁量の制限
特許訴訟における損害額算定は，通常，陪審

が行う。その際の裁判官の役割は，不適切な証
拠が陪審の目に触れないよう，ゲートキーパー
（門番）として事前に証拠の適性を判断するこ
とである。
経済合理性を欠いた証拠が陪審に提示され，

目を疑うほどの高額賠償評決が言い渡されたこ
ともあり，CAFCは2009年頃から，地裁裁判官
が事前に証拠の適性を踏み込んで判断するよう
命じている35）。

（2）全市場価値ルールの適用厳格化
以前は，対象特許が製品一部にしか及ばずと
も，対象特許と製品との間に機能的・統合的関
係があれば，製品全体の価格を損害額算定のベ
ースとする「全市場価値ルール」の適用が認め
られた。
2012年，CAFCは全市場価値ルールの適用は，

特許発明が製品全体の需要を牽引する場合に限
定し，実施料算定ベースは原則販売可能な特許
実施の最小単位としなければならないとした36）。

（3）25％ルールの廃止
以前は，対象特許の内容にかかわらず，製品

利益に占める特許の貢献度を25％と推定し，損
害額算定の起算点とする「25％ルール」の適用
が認められた。これは例えば，数百件の特許で
カバーされる製品であっても，訴訟対象特許の
製品利益への貢献度を一旦25％とした上で，特
許の内容を踏まえ，貢献度を調整することを意
味する。
2011年，CAFCは25％ルールの使用を禁じ，

賠償額は対象特許の製品寄与度をベースに算定
しなければならないとした37）。

（4）損害額算定ルールの弊害
25％ルールや全市場価値ルールの適用は，損
害額の不当な高額化を招くとされるが，なぜな
のだろうか？
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25％ルールは損害額算定に際して起算点を設
けるだけであり，実施料率を適正なレベルまで
下げることを禁ずるものではない。全市場価値
ルールについても，実施料率とベース金額を掛
け合わせる際に，ベース金額の上昇に合わせて
実施料率を下げさえすれば総額は変わらない。
したがって，これらのルールを用いることに一
見問題はないように思われる。
行動経済学の分野で有名な以下の実験が，こ

の問いの解を示唆している。
実験参加者は二つのグループに分けられ，そ
の場でルーレットが回された。ルーレットが指
した65の数字がグループ１に，10の数字がグル
ープ２に割り当てられた。各グループは国連加
盟国に占めるアフリカ諸国の比率が，割り当て
られた数字よりも高いか低いかを問われたの
ち，その比率を予想するよう求められた。
興味深いことに，10が割り振られたグループ

２は，国連加盟国に占めるアフリカ諸国の比率
を25％と推測し，65が割り振られたグループ１
は45％であるとした。当然のことながら，ルー
レットが指した数字（10もしくは65）とアフリ
カ諸国の国連加盟比率とは何の関係もない。
これはプリンストン大学のダニエル・カーネ
マン教授らが行った，アンカリング効果（an-
choring effect）に関する実験である38）。アンカ
リング効果とは，提示された特定の情報や数値
が，意思決定などに無意識のうちに影響を及ぼ
す心理傾向のことをいう。上記実験ではルーレ
ットを回すことで割り振られた数字がアンカー
（錨）となり，本来無関係の問いへの回答に影
響を与えたと考えられる。このことは，対象特
許の利益貢献度の起算点を25％と設定すること
で，損害額が不当に高く見積もられる可能性が
あることを示唆している。
全市場価値ルールについても，同様のことが
いえる。
自動車のエンジン制御に関する特許があった

とする。この特許の実施料相当額は，ベース金
額に実施料率を掛け合わせることで算出され
る。仮に自動車の販売価格が100万円，エンジ
ン制御ユニットの価格が１万円であったとす
る。エンジン制御ユニットの価格をベースとし
た際の特許実施料率が１％であったとすると，
自動車価格をベースとした際に総額を一定に保
つには，実施料率を百分の一（すなわち，0.01％）
としなければならない。
トライアルで陪審に示される証拠に実施料率

を１％とする既存ライセンスが含まれていたと
する。その場合，実施料率１％がアンカーとな
り，仮にベース金額が百倍となったとしても，
料率を0.01％台に下げることに陪審が（無意識
のうちに）躊躇してしまうことが想定される。

（5）故意侵害基準の厳格化
特許侵害が「故意」であったとされると，損
害額は最大三倍増される39）。
以前は，特許侵害リスクを認識した者は，当

該特許を侵害していないことの確認義務を負う
とされた。弁護士鑑定を取得していなかったこ
とを理由に，故意侵害の認定がされたケースが
相次いだため，故意侵害リスク低減には鑑定書
の取得が事実上必須とされた40）。
2007年，CAFCは故意侵害の認定基準を引き

上げ，被疑侵害者が「有効な特許を侵害してい
る可能性が客観的にみて高いこと」（客観的要
因），および「侵害リスクを認識していたか，
もしくはあまりにも自明であるため認識してい
たであろうこと」（主観的要因）の立証が必要
とした41）。また，鑑定書未取得であることを故
意侵害の認定に用いてはならないとした42）。

3．4　変化④差止基準の厳格化

特許権の本質は排他権，つまり侵害品の製造，
販売等を禁ずる権利である。このため以前は，
特許侵害が認定されると差止めはほぼ例外なく
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認められていたが，近年，差止基準が引き上げ
られ，特にトロールなど自ら特許を実施しないも
のが差止めを勝ち取ることは困難となっている。

（1）eBay判決
2007年，最高裁はeBay判決で，差止めは次
の四要件を満たした場合に限って認められると
した43）。
①原告が回復不能な損害を被ること。
②�損害を補償するのに金銭的賠償だけでは不
十分であること。
③�原告と被告双方の不利益を比較考量した場
合，差止めが妥当であること。
④�差止めによって公益が損なわれないこと。
eBay判決以降，自ら特許を実施しないもの
には，差止めはほぼ認められていない44）。

（2）因果関係の立証
CAFCは2012年以降，差止救済が認められる
ためには，対象特許技術と侵害製品の購買理由
との間に何らかの因果関係が示されなければな
らないとした45）。このため，特許で保護される
機能が消費者の購買判断に影響を与えないほど
マイナーなものである場合，差止めは認められ
ない。

（3）標準必須特許の場合
特許権者が，「公正，合理的かつ非差別的」

にライセンスすると宣言をした標準必須特許に
は，原則差止めは認められない46）。
2012年，地裁はモトローラ・モビリティ社によ

るマイクロソフト製品の差止請求を，対象特許
が標準必須特許であることを理由に却下した47）。
2013年，オバマ政権は，サムスン社の対象特許
が標準必須特許であったことを理由に，米国国
際貿易委員会（ITC）によるiPhone等の輸入禁
止命令を覆した48）。

3．5　変化⑤権利行使リスクの増大

特許権行使における主な金銭的リスクは，弁
護士費用の負担である。
トロールの場合，弁護士費用は成功報酬とし

て支払われることが多く，費用の持ち出しは限
られる。
米国訴訟では，弁護士費用は原則自己負担で
あり，「例外的ケース」においてのみ，敗訴側
に勝訴側弁護士費用の負担が命じられる49）。
以前は，例外的ケースの認定には，訴訟提起

が悪意に基づくものであり，かつ客観的根拠を
欠くことの立証が必要とされたため50），費用負
担がシフトされることはまれであった。
2014年，最高裁は例外的ケース基準を緩和し，

敗訴側の主張や訴訟遂行上の行為が他の事件と
比べ際立っていれば十分とした51）。また，同認
定に際して，CAFCは地裁の判断をより尊重し
なければならないとし52），以降，特許権行使に
伴う費用負担リスクが高まっている。

3．6　変化⑥特許訴訟コストの低減

米国特許訴訟には，百万ドルを超える巨額の
費用がかかる53）。訴訟費用の過半がディスカバ
リー関連費用とされることから，近年，ディス
カバリー負担を軽減するための対策がとられて
いる。

（1）�規則改正によるディスカバリー範囲の制限
ディスカバリーにおいては，いずれかの当事

者の主張または抗弁に関連し，秘匿特権の及ば
ないものは原則すべて開示しなければならない
とされた。
関連性の基準がゆるいことから54），特許訴訟
では百万頁相当を超えるデータの開示が行われ
ることがままある。しかし，ディスカバリーで
開示された文書等のうち，証拠採用されるのは
ほんの一握りに過ぎない。（大規模訴訟で開示
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されるもののうち，証拠採用されるのは0.1％
程度とする統計もある55）。）
2015年12月，連邦民事訴訟規則が改正され，

ディスカバリーの範囲が，事案における必要性
と均整のとれたものに制限された56）。改正によ
り，関連性のあるものであっても，当該争点の
重要性，訴額，当事者の資力等を考慮し，必要
性との均整を欠いたものについては開示せずと
もよくなった。本改正により，ディスカバリー
負担が幾分軽減されることが期待される。

（2）主観に依拠する争点の制限
特許訴訟における争点を絞り込むことでの，
ディスカバリー負担軽減も図られている。
特許訴訟における最も本質的な争点は，対象
特許クレーム内に被疑侵害製品が含まれるか否
かであり，当事者の主観は本来重要な争点では
ないはずである。
しかしながら，米国特許訴訟では，故意侵害，
不公正行為（inequitable conduct）およびベス
トモード要件が頻繁に争点となり，訴訟当事者
らの主観に踏み込んだディスカバリーが行われ
てきた。（故意侵害に関しては，被疑侵害者の
侵害リスク認識度合が問われ，不公正行為およ

びベストモード要件に関しては，発明者や代理
人らが出願時に認識していた重要公知文献また
は最良発明実施形態がUSPTOに開示されたか
が問われた。）
近年，訴訟コストを増大させるこれらの争点

が制限されている。ベストモード要件は2011年
の特許法改正で実質廃止された57）。不公正行為
については，特許を無効にし得る公知文献が
USPTOに開示されなかったことが示されない
限り，主観に立ち入る「欺く意図」は争点となら
なくなった58）。故意侵害に関しては，上述（3．3
（5）節）の通り立証要件が厳格化され，被疑侵
害者の主観に関するディスカバリー負担が軽減
されている。

3．7　変化⑦裁判地選択権の制限

どこで裁判を行うかは，利便性の問題にとど
まらず，結果をも左右し得る重要な選択である。
表２は，特許訴訟件数上位10の裁判地をあげ
たものであるが，裁判地により，特許権者の勝
訴率，トライアル率およびトライアルまでの期
間が大きく異なることが見てとれる。
テキサス州東部地区は技術産業とほぼ無縁の

地であるが，多くの特許訴訟が提起されること

表２　特許訴訟件数トップ10裁判地（2000～10年）59）

裁判地区 特許訴訟 
件数

特許権者 
勝訴率 トライアル率 トライアルまで 

の期間（年）
1 カリフォルニア州中央 2,289 36.3％ 1.5％ 2.47
2 カリフォルニア州北部 1,424 26.0％ 3.1％ 2.92
3 イリノイ州北部 1,233 32.6％ 1.6％ 2.52
4 テキサス州東部 1,024 40.3％ 8.0％ 2.13
5 ニューヨーク州南部 1,018 37.0％ 1.6％ 2.85
6 デラウェア州 1,017 45.3％ 11.8％ 2.03
7 ニュージャージー州 987 21.0％ 2.1％ 3.06
8 ミネソタ州 600 31.6％ 2.3％ 2.96
9 マサチューセッツ州 584 38.4％ 6.2％ 2.66
10 カリフォルニア州南部 519 27.3％ 3.1％ 2.48
全裁判地の合計，平均 21,667 32.5％ 2.8％ 2.35
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で知られる。同地区の住民は政府に対する信頼
が厚く，政府機関が登録を認めた特許は有効に
違いないと考える傾向が強いとされる60）。また，
同地区の裁判官はサマリー・ジャッジメントを
認めず，訴訟手続きを前倒しで進める傾向が強
いことも，トロールが同地区を好む要因とされる。
裁判所は近年，被疑侵害者側の裁判地選択権
を強化することで，裁判地選択が結果へ与える
影響を弱めようと試みている。2007年には，侵
害通知を受けた者が，確認判決訴訟を提起しや
すくした61）。また，2008年以降，テキサス州東
部地区などで提起された訴訟を，被告側の証人
らにとってより利便性の高い裁判地へ移送する
請求も認められやすくなっている62）。

4 ．	変化の影響

本章では，ここ10年ほどの間に起きた米国特
許権をめぐる変化について総括し，変化がもた
らす影響について考察する。

4．1　変化の総括

（1）特許性基準の引き上げ
特許適格性，非自明性および明確性要件等が
引き上げられたことで，特許登録がより困難と
なり，特許が無効化されやすくなった。特に，
Alice最高裁判決（2014年）で，ソフトウェア
発明の特許適格性要件が厳格化され，以降，訴
訟において無効化請求対象となったソフトウェ
ア特許の実に７割強が無効化されている63）。

（2）特許無効化手続の強化
特許レビュー制度が設けられ，よりコストを

抑え，迅速に特許を無効化することが可能とな
った。特許レビューにおける無効化率は高く，
レビュー申請されたクレームの６割強でレビュ
ーが開始され，うち約８割に無効化判断が下さ
れている64）。

（3）損害賠償額の抑制
賠償額算定に関する基準が厳格化され，また
陪審裁量が制限されたことで，高額賠償が認め
られにくくなっている。特許訴訟における損害
賠償額（中央値）は，7.6百万ドル（2000～04年），
5.3百万ドル（2005～09年），2.9百万ドル（2010
～14年）と減少を続けている65）。

（4）差止基準の厳格化
差止めが認められるためには，金銭的賠償で

は不十分であることなどの立証が必要となり，
差止救済が得られにくくなった。特に，特許を
実施しないトロールの場合，金銭的賠償で十分
とされ，差止めは原則認められていない。

（5）権利行使リスクの増大
敗訴時に勝訴側の弁護士費用負担を命じられ

る可能性が高まったことで，低質特許を行使す
ることのリスクが高まっている。2014年以降，
敗訴側に弁護士費用負担がシフトされるケース
が倍増している66）。

（6）特許訴訟コストの低減
ディスカバリーの範囲を狭め，特許訴訟にお
ける争点を絞ることで，訴訟コストの低減化が
図られている。

（7）裁判地選択権の制限
確認判決訴訟提起および裁判地移送に関する

基準を緩和することで，特許権者による裁判地
選択権の制限が図られている。

4．2　特許係争への影響

特許訴訟件数は，2013年（6,094件）をピー
クに，以降，5,000件台で推移している（図２）。
一方，権利主張件数は，2011年以降，大幅に
減少している（図３）。権利主張件数とは，特
許の侵害性または有効性について判断が求めら
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れた件数で，例えば１原告が２被告を３件の特
許侵害で訴えた場合，権利主張件数は６となる。
2015年の権利主張件数は25,646件と，2011年
の40,073件から36％も減少している67）。特許訴
訟件数が一定レベルで推移する中，権利主張件
数が大きく減少していることは，特許訴訟が小
型化していることを示唆している。
特許レビュー導入後，PTABにおける権利主
張件数は急増しており，特許係争の舞台として
のUSPTOの重要度が増していることがうかが
える。

4．3　トロールへの影響

トロールは，紛争対応コストを下回る額を事
業会社からライセンス料名目で徴収することを
主な生業とする。トロール・ビジネスが米国に
おいて活況を呈した背景には，米国特許紛争に
伴うコストおよびリスクが，事業会社にとって
非常に高く，トロールには限定的であったこと
がある。
本稿で述べた七つの変化は，事業会社側のコ

スト・リスクを抑え，トロール側のコスト・リ
スクを高めるものである。このことは，一連の
変化により，トロール・ビジネスのうまみが大
幅に低減したことを意味する。

事業会社は今日，特許レビューを活用するこ
とで，紛争対応コストを抑え，低質特許を高い
確率で特許を無効化することが可能となった。
高額賠償リスクも制限され，トロールと対峙す
るにあたっては，差止めリスクを恐れる必要も
なくなった。
一方，トロール側は，敗訴時に事業会社が費

やした巨額の弁護士費用を肩代わりするリスク
が増したことで，容易に権利行使に踏み切れな
くなった。また，トロール訴訟の８割がソフト
ウェア特許によるものとされるが70），特許適格
性要件の厳格化などにより，ソフトウェア特許
の無効化リスクは大幅に高まっている。
このような中，IPNav社CEOとして1,600件
以上のトロール訴訟を率いてきたE r i c h 
Spangenberg氏は，トロール・ビジネスからの
撤退を示唆している71）。また，多くの特許権者
を代理してきたRaymond Niro弁護士は，特許
訴訟に敗訴し，勝訴側（スマホメーカー）が費
やした弁護士費用410万ドルの支払いを命じら
れ，今後，成功報酬制での特許権者代理を控え
る意向を示している72）。

4．4　特許権取引への影響

財産権である特許権を，トロールが権利者で

図２　特許紛争件数68）
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図３　権利主張件数69）
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ある場合に限って制限することはできない。ト
ロール活動を制限することは，特許権そのもの
を制限することに他ならず，特許が次々と無効
化され，損害賠償や差止めが制限されることは，
特許権価値の低下を意味する。
そしてこのことは，特許権取引価格の下落と

いった形でも表れている（表３）。取引総額お
よび取引件数も減少傾向にあり，取引市場その
ものが縮小していることがうかがえる。

5 ．	おわりに

2005年以降，トロール対策の名のもとに講じ
られた数々の対策により，米国特許権そのもの
も大幅に制限されてきた。
さらなるトロール対策の必要性を訴える声も
聞かれるが，トロールを懲らしめることに気を
取られ，イノベーションの促進に大きく貢献し
てきた特許制度を過度に毀損することがないよ
う，米国政府・裁判所には冷静かつバランスの
とれた対応を期待したい。
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