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第１ 米国の知財紛争（特に特許権侵害紛争）処理の実情につき，統計上，米国

の原告勝訴率が日本におけるそれと比較して高いとされていることについ

て 

１ 米国における特許権侵害訴訟（第一審）における原告勝訴率は，60％とい

う報告がある 1。このような数値が出るのは，米国特有の訴訟制度である，

Summary Judgment（事案の結論が明らかである場合に，陪審裁判に至ること

なく裁判官のみによって判決を下す制度）が大きく影響している。というの

も，米国では裁判所に係属した事件のうち陪審によるトライアルまで進むの

は４％にも満たないのに対し，約 12％の事件が，Summary Judgementで終結

している。したがって，米国の統計を図る際には，（通常の勝訴率ではなく），

トライアルまで至らない Summary Judgement2を含めた「競われた決定

（contested decision）」における勝訴率を算出する必要がある 3。このほ

か，米国においては，欠席裁判と認諾裁判（全て原告の勝訴で終結している

こととなる。）を勝訴率の基礎に算定する必要がある。 

なお，上記の 60％という数値は，全米の 94の連邦地裁における特許関係

訴訟の勝訴率の平均であるが，各連邦地裁における勝訴率には，大きな違い

があることに留意するべきである。例えば，米国内で最も特許関係訴訟の係

属件数が多いテキサス州東部地区連邦裁判所 4の勝訴率は 70％を超える高い

確率であるのに対し，全米第２位の訴訟係属件数を有するデラウェア州連邦

地裁 5における原告勝訴率は約 50％程度にとどまっている。これは，テキサ

ス州の場合，同地の土地柄から，陪審員に原告有利の発想をする者が多いと

1 Bloomberg BNA ”Annual global patent litigation report 2014, Patent, Trademark & 
Copyright Journal”S-15(2006 年から 2012 年までの全連邦地裁の平均値)。ここでいう原

告勝訴とは，原告の主張するクレームのうち少なくとも一つ以上が有効であり，かつ，侵

害されていると認められたものを指す。 
2 Summary judgement における特許権者の勝訴率については，PWC の「2014 Patent 
Litigation Study」によると，1995 年から 2013 年までの実績により，特許実施主体にお

いて 10％，NPE において 3％であると発表されている

（http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-
litigation-study.pdf を参照）。 
3仮に特許権者（原告）が（被告の motion による）Summary Judgment を回避できたな

らば，特許権者がトライアルで勝訴できる可能性は（被告の）約２倍となると言われてい

る。 
4 1513 件(2013 年) 
5 1336 件(2013 年) 
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言われていることがその係属件数の多さの原因 6であるのに対し，デラウェ

ア州の場合は，Dupon社を始めとする大企業が拠点を置き，また，多くの契

約において準拠法として同州の会社法が使われていることから，企業関係訴

訟の一環である特許関係訴訟の係属件数が多くなっているといったように，

訴訟係属件数の多さの原因に違いがあることが，勝訴率の差に結びついたも

のである 7。 

２ また，上記で指摘したように，米国においては実際にトライアルにまで至

る事件は全件の中で４％にも満たず，その多くは和解（調停による合意形成

を含む。）による決着が図られている。この要因について見ると，まず，米

国では，後記のとおり裁判外紛争解決手続を活用する場合もあるものの，最

初に訴訟を提起した上で，その後交渉を進めることが多いという傾向が指摘

されている。さらに，米国においては，訴訟手続を追行するにあたり，ディ

スカバリが非常に大きな経済的負担となることが指摘されている。ディスカ

バリの手続は，当事者の証拠関係の透明性を高め，結果として早期の和解等

に結びつくといった肯定的な評価もありうる反面，非常に高額な経済的負担

を当事者に強いる制度である 8ことから，この制度自体に対する批判も強い 9。

加えて，陪審制度自体が，事案解決の安定性という観点から不安要素を内包

しており，被疑侵害者において万全の権利主張をしていると考えている場合

でも，思わぬ不利な結論を得る可能性も否定できない。また，米国における

上訴審は基本的に徹底した事後審 10であり，陪審裁判における事実認定には，

極めて広い裁量を認めていることなどから，多くの場合，当事者，特に被告

は，上記のような様々なリスクを踏まえて，仮に原告の主張が不当であると

考えた場合であっても，リスク回避の手段として和解をすることもあり得る

6 したがって，テキサス州は，NPE（Non Practicing Entity 特許不実施主体。自らは特

許を実施しないにもかかわらず，特許を所持する主体），なかんずくパテント・トロール

（みずから実施しない特許を基に，侵害訴訟等を提起し，被告から和解金等の名目で金銭

を得ることを生業とする存在。詳細は後述。）の温床となっていると指摘する学者や実務

家も存在する。 
7 以上の統計的数値については，Michael C. Elmer, C.Gramenopoulos, Global Patent 
Litigation: How and Where to Win, the Bureau of National Affairs, Inc., p.927, Table 
27-4 等を参照した。  
8 Summers Law Group (Teresa Summers 弁護士)の調査によれば，平均的な訴訟におけ

る電磁的ディスカバリのコストは 350 万ドルになり，特許関係訴訟では更に高額になるこ

とが通常であるとされている。 
9 ディスカバリの範囲等を制限し，これに要するコストを低減させる方向での法改正の動

向については，後記⑥参照。 
10 事案の類型毎に審査基準（standards of review）は異なるが，事実認定については，実

質的な証拠（substantive evidence）がある限り問題としない代わりに，法律問題につい

ては覆審的（de novo）に審査を行う，法律審的正確を有している。 

                                                   



という指摘が，今回の調査中にも複数の実務家からなされたところである。 

３ このように，統計的に見れば米国の訴訟においては相当程度の事案におい

て和解（調停による合意形成を含む。）による解決が図られていると言える

が 11，和解に至るプロセスは，事実認定者である裁判官が証拠関係から得た

心証に基づく和解勧試を行うという我が国のそれとは大きく異なることに

留意が必要であろう。 

 

第２ 米国の知財紛争における損害賠償額の実態，背景事情及びこれに対する

評価について 

１ 基本的な視点 

米国は世界各国の中でも，損害賠償額が非常に高額な部類に入る国の一つ

である 12。被侵害行為の差し止めを求めるドイツや中国（を含むほとんどの

国々）とは対照的に，米国においては，損害賠償が特許訴訟における最優先

の獲得目標となっている。 

米国における損害賠償額の算定基準には，逸失利益(lost profits)と合理

的な使用料（reasonable royalty）の２つの方法があるが，侵害者の利益は

その算定の基礎とはならない。損害賠償額は合理的な使用料を下回ってはな

らない。逸失利益が十分に証明できない場合若しくは損害額の算定基準とし

て適切ではない場合には，合理的な手数料額がその算定基準となる。これに

加えて，混合した損害賠償額も算定可能である。例えば，逸失利益は特許権

者が証明することができた侵害された売上額の一部を賠償するものとした

上で，合理的な手数料を，侵害された売上額の一部として算定することも可

能である。 

裁判所は，懲罰的損害賠償を命じる裁量を有する。また，裁判所は，認定

された損害額の３倍までの賠償を命じることもできる。典型的には，このよ

うに加算された損害賠償額は，悪意による権利侵害に対して課されることと

なる。意図的な侵害行為による損害額は，権利侵害者の行動が有効な特許の

侵害を構成することが客観的に見て高い可能性があるにもかかわらず，権利

侵害者が行動したような場合に命ぜられることとなる。特許権者は客観的な

11 後記③のように，米国の民事訴訟手続においては，裁判所の負担軽減の観点から，裁判

所に係属している事件について付調停を勧める例が多く見られる。詳細は後記③に譲る

が，基本的に調停のプロセスにおける当事者のやりとりに，裁判手続を主催する裁判官は

関与しないこととされているところである。今回の調査においても，事実上，調停プログ

ラムの主催とセッションの機会を持つ裁判官も少数ながらいるものの，基本的には，調停

中の事件に裁判官が関与することは少ないという意見が大勢であった。 
12 最も高額な損害賠償額は，18 億ドルである。(Centocor Ortho Biotech, Inc. v. Abbott 
Laboratories, 669 F. Supp. 2d 756 (ED. Tex. 2009), rev’d, 636 F. 3d 1341 (Fed. Cir. 2011) 

                                                   



無謀さ (recklessness)を明白かつ説得的な証拠 (clear-and-convincing 

evidence)によって立証する必要がある。 

２ 損害賠償の算定基準に関する判例の動向等 

米国における特許侵害訴訟における損害賠償額の算定基準については，か

つていわゆる entire market value rule が採用されていた。これは，特許

権が侵害されている製品とそうでない製品とが機能的に同一のものとなっ

ており，かつ，特許権者の損害が合理的に見て予見可能であるといえる場合

には，上記機能的に同一となっている製品全体の逸失利益について損害賠償

を請求できる，というルールである。このルールに従うと，単なる部品特許

にもかかわらず，製品全体の価格で損害が算定されることとなり，時として

非常に高額な損害賠償額を命じられることとなる 13。 

このような不合理については，Uniloc v. Microsoft, 632 F. 3d 1292 

(Fed. Cir. 2011) において連邦巡回区控訴裁判所に指摘され（同判決にお

いて連邦巡回区控訴裁判所は，entire market value に影響された可能性が

あるとして，原審を破棄し，差し戻した。）その後，LaserDynamics v. Quanta 

Computer, 694 F. 3d 51 (Fed. Cir. 2012)において，同裁判所は，損害額

の算定基準として，最小の販売可能な特許利用ユニット（Smallest saleable 

patent-practicing unit）基準を採用し，ある製品が侵害を主張されている

複数の製品によって構成されている場合に，当該製品全体を侵害の基礎とし

て算定することは，「特許権者が，当該製品中の侵害されていない部分につい

て不適切に損害賠償を得る合理的なリスクがある」として，このようなリス

クを回避するためには，原則として，「最小の販売可能な特許利用ユニット」

を基礎として算定するべきである，としたものである。これにより，損害賠

償額の算定基準は entire market value rule を採用する場合よりも少額と

なる。この点については，米国全体における産業の促進という観点からは，

特許権の保護を損ねるのではないかという指摘もあったが，今回の調査中に

意見聴取した実務家の多くは，このような算定基準の変更について，損害賠

償額の「適正化」を図るものとして歓迎しているという趣旨のコメントをし

ていたところである。 

上記のような算定基準については，填補賠償を原則とする我が国の損害賠

償の基本的な考え方とは制度的に異質である部分もあるが，いたずらに高額

な損害賠償額を算定することは，産業のバランスを崩すことにつながりかね

ず，各国毎の事情を十分に踏まえた上で，適正な損害賠償額の算定の在り方

を検討していくことが肝要であると思われる。 

 

13 Lucent v. Gateway, 580 F. 3d 1301 (Fed. Cir. 2009) 
                                                   



第３ 米国における知財紛争における，mediation 等の裁判外紛争解決手続

(ADR)の活用の状況とその要因について，比較法的な分析 

１ 米国においては，一般的に，我が国のそれに比して，ADRの手続が積極的

に活用される傾向がみられる（例えばビジネスの契約において紛争が生じた

場合は，trialに代えてしかるべき arbitrationにより解決するという条項

が盛り込まれる例なども見られる。）。このような傾向は，米国における訴訟

係属件数(dockets)の多さに加えて，上記のような Jury Trialの予測可能性

の低さ，更には Discoveryによるコスト軽減といった諸点が影響を及ぼして

いるとも指摘されているところである。 

特許関係紛争においてもその傾向は同様であり，米国の特許侵害紛争にお

いても，裁判外や訴訟係属後など，紛争のステージの如何を問わず，調停や

仲裁といった裁判外紛争解決手続が活用されることが多い 14。 

２ このような傾向は第一審のみならず，高裁のレベルにおいても同様に見ら

れるところである。ここでは，今回訪問してその実情を調査した，連邦巡回

区控訴裁判所（CAFC）15における調停プログラムについて報告する。 

連邦巡回区控訴裁判所においては，同裁判所の Circuit Executive（高裁

の事務局長に相当する職）の主導の下，調停プログラムを設けている。同プ

ログラムの対象となるのは，同裁判所に係属する事件のうち，同裁判所の

Office of General Councilによって選定された事件である。ちなみに，同

裁判所に 2014会計年度（fiscal year）に係属した特許権侵害訴訟の件数は

523件であるが，2014年（暦年）にこの調停プログラムに受理された特許関

係訴訟は 11 件，調停のプログラムが終結した事件が 16 件である 16。この調

停プログラムを始めとする，米国における訴訟継続中の調停プログラムの特

14 我が国では調停は裁判所によるもの，若しくは裁判外紛争解決機関（法務大臣による認

証を受けた ADR 機関などが代表例である）が主催するものなどが中心であるが，米国に

おいては，紛争当事者間の合意に基づき調停人（mediator）が任意に選任され，同人のあ

っせんにより当事者間で調停の手続が行われるといった，特定のシステムによらない調停

の手続も多数利用されている。 
15 １３ある連邦控訴裁判所のうちの一つであるが，特定の巡回区（circuit）についてのみ

管轄（jurisdiction）を有するのではなく，全米における，国際取引，政府契約，特許，連

邦政府の雇用関係，退役軍人の恩給関係等について専属管轄を有する控訴裁判所である。

CAFC は，元々連邦関税・特許控訴裁判所と連邦訴願（Claims）裁判所が合併して誕生し

たものであることから，構成する裁判官は，上記のような行政分野における争訟に対応で

きる法曹有資格者である一方で，裁判官を補佐するロークラークには，理系のバックグラ

ウンドを持つ者を配置し，我が国における裁判所調査官（裁判所法第５７条）に近い役割

を果たしている。 
16 本項における統計は，いずれも連邦巡回区控訴裁判所ウェブサイト

（http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/statistics.html）による。 
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徴としてあげられるのが，秘密保持（confidentiality）である 17。すなわち，

調停プログラムの進行中は，当該調停に関与しているスタッフは，当該事件

を担当する裁判官と事件の内容について意見交換をすることが禁じられて

いる。これは，当事者間の合意を目指す調停のプロセスにおいては訴訟外の

事実関係が顕出されることもあるため，訴訟に顕出された主張と証拠のみに

よって紛争を解決するべき裁判官が，調停のプロセスにおいて顕出した証拠

等によって汚染される（tainted）のを防止することをその目的とするもので

ある。この調停プログラムの調停人は，特許関係の事件であれば特許関係訴

訟等の経験豊富な弁護士がボランティアの形で従事しており，特段の事情が

ない限り，一事件あたり 90 日以内に結論を出すべきこととされている。平

均的に，この期間内に調停人は２，３回程度の調停の機会を当事者と持ち，

合意形成に向けた調整を行うこととされている。なお，上記 2014 年の例で

は，特許関係の紛争で合意形成がなされたもの（settled）の割合は 41％と

されている。これについて，特許関係訴訟は技術的な争点が多く，その意味

で，同裁判所において取り扱うその他の類型の事件（連邦政府の雇用関係等）

と比較して合意形成を獲得するのに困難を伴うことはあるものの，特許関係

訴訟の中でも金銭賠償を求める類型の紛争については，比較的合意形成を得

やすい傾向が見られる一方，第一審が特許商標事務所（USPTO）における紛争

処理手続（PTAB）の場合は，特許の有効性それ自体が争点となることも多く，

合意形成を得るのが難しい場合が多いということであった。 

第４ 米国の知財関係法制やその運用に関する近年の動向，特に，特許の有効性

に関する紛争処理システムの動向について 

１ 米国では，特に 2011 年から 2013 年にかけて，連邦地方裁判所（U.S. 

District Court）への特許権侵害訴訟の提訴件数（新受件数）が，4121件か

ら 6448件と格段に増加した。しかしながら，提訴件数は，2014年には 5355

件に減少している。これは，2012年９月に導入された米国特許法（America 

Invents Act）において，同一の訴訟における被告の数を制限したことも影

響しているとも考えられるが，主要な理由は，直近の最高裁判決（Alice  

Corporation PTY. LTD v. CLS Bank 573. U.S. ＿（2014））と，米国特許法

によって導入された，IPR（Inter Partes Review）を含む新たな特許付与後

の異議申立て制度（PTAB）の影響が大きいとの指摘がなされている 18。例え

17 同裁判所ウェブサイト（http://www.cafc.uscourts.gov/mediation/guidelines.html）に

よる。 
18 ただし，Alice 判決の先例としての重みに関する評価については慎重な検討が必要であ

る。同判決は，コンピューター上で抽象的アイデアを実行するに過ぎないソフトウェアに

は特許性がないことを明確化したものであるが，その判断の基準は，同判決に先立つ

Mayo Collaborative Service v. Prometheus Labs.,Inc.,566 U.S.＿(2012)のものを用いたに
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ば，IPR については，2012 年９月の導入後，2012 年 10 月の時点で 30 件で

あったものが，2014 年 10 月の時点では 2205 件に達する 19など，その申立

件数は飛躍的に増加している。上記の特許権侵害訴訟の提訴件数の顕著な減

少傾向と，このような IPRを始めとした不服申立手続の急激な増加傾向 20を

踏まえると，現在米国は，侵害者とされる者（alleged infringer）にとっ

て，特許の有効性(patentability)を訴訟で争うよりも，IPR 等の不服申立

手続をより好ましい争訟の場（forum）と捉えていることが見て取れる 21。

このような傾向は，例えば，制度開始後 2015年 1月 15日までの時点で最終

的に判断が下された IPR の件数 208 件中 173 件（約 83％）が被侵害特許の

全部若しくは一部が無効となっているという，被疑侵害者にとって高い勝訴

率や，訴訟係属決定後１年以内に終局判断がなされるという法律上の要請，

更には特許の有効性推定が働かないこと，証明責任が軽減されていること

（証拠の優越(preponderance of evidence)で足りるとされていること），訴

訟に要するコストを軽減できることなどからも裏付けることができる 22。 

２ IPRにおけるこのような特許無効率の高さの原因の一つとして，米国にお

ける特許審査の質の問題が指摘される。すなわち，米国における特許審査は

我が国のそれと比較するとそれほど厳密なものとはいえない結果，「悪い特

許（bad patents）」が生み出される，というものである。その意味において，

米国におけるこのような不服審査手続の活用が「悪い特許」の排除，ひいて

は，このような「悪い特許」を用いた威嚇的な訴訟を展開する NPE（特にパ

過ぎない。この判決がパテント・トロール対策においてインパクトを与えたのは，多くの

パテント・トロールがこの種のソフトウェアに関する特許を保有していたことから，これ

らを使った訴訟攻勢を行うことが困難となったことによるものである。 
19 2015 年 2 月時点の統計では，2451 件に増加している。 
20 2015 年 2 月時点で USPTO に係属している米国特許法に基づく不服申立手続は，IPR
が上記のとおり 2451 件であるほか，CBM(Covered Business Method に関する不服申立

手続)が 296 件，PGR(Post Grant Review ある類型の特許についてのみ申立可能な手続)4
件である。 
21 なお，知的財産法学者の中には，IPR の上訴審が CAFC となることを捉えて，IPR を

利用することにより，陪審裁判を経由せずに知的財産関係紛争を行うことができること

も，隠れたメリットと言えるのではないか，という意見がある。 
22 なお，IPR の評価を行うに当たっては，同手続の全体を検討する必要がある。例えば，

2015 年２月までに 2000 件を超える件数が係属しているところ，そのうち，紛争性がある

（明らかに理由のない申立とはいえない）として申立が受理される旨の決定がなされるの

が，およそ 75％（2014 予算年度）から 87％（2013 予算年度）である。また，IPR の手

続においては，和解で終局する例（2013 予算年度から 2015 年２月までで合計 385 件）も

多いほか，手続の中で特許権者が特許のクレームの範囲を縮減するなどの修正をすること

によって終局決定に至らずに解決する例も多く，終局決定まで至る事案は，このような中

間的な解決をすることもできなかったもの（当該特許権自体が修正によっても有効性を獲

得できないほどに問題があるもの）が含まれることに留意が必要である。 

                                                   



テント・トロール）に対する一定の抑止となっているとの意見も聞かれたと

ころである 23。 

 

第５ 米国における紛争処理機能の現状とそれに対する米国における評価の分析 

１ 米国においては，NPEによる特許侵害訴訟の提訴件数が，2009年には 28％

であったものが，2013 年には 67％にも達しているとの報告がある 24。この

中でも特にパテント・トロールと称される存在は，特許権を実施することな

く，製造者（manufacturer）等に対して特許権侵害訴訟を提起し，被告がデ

ィスカバリ等の訴訟手続にかかるコストや陪審による裁判の予測可能性の

低さ等から，リスク回避のために和解し，多額の和解金を得ることを生業と

するものである 25。近年では，製造者の側が安易に和解に応じなくなってき

たことなどから，パテント・トロールはエンドユーザーを標的にして，多数

のエンドユーザー（例えばトロール側がファックスに関する特許を保持して

いる場合は，ファックスを使用している多数の一般家庭など）に対してデマ

ンドレター（警告状）を発出し，特許訴訟に疎いエンドユーザーから金銭の

支払を得るという傾向が見られる。 

２ このようなパテント・トロールの被害は，多数の関連部材が多く，一つの

製品に多数の特許が関係する情報産業を中心に深刻なものがあるほか，上記

のような傾向から，エンドユーザーである中小零細企業からも，制度的な改

善の要望が強まっている。そこで，米国議会においては，このようなトロー

ルによる被害を立法により防止することを目的として，2015 年 2 月 5 日に

「イノベーション法（H.R.9, Innovation Act of 2015）」が提出されてい

る 26。 

３ 同法案の提出者は下院司法委員長の Goodlatte議員であり，その基本的な

内容は，同議員が 2013年に提出した H.R.3309（Innovation Act）を基礎と

しつつ，議会において反対されやすい点を削除するなどの所要の修正を行っ

たものである。H.R.3309 は，情報産業からの支持を集める共和党が多数で

23 なお，本件調査に協力していただいた，USPTO の Hon. Linda Horner 裁判官によれ

ば，近年，IPR のこのような無効率の高さを逆手に取り，特許権者に対して，自らが被疑

侵害者として IPR の申立をしない代わりに一定の金銭を要求することをビジネスモデルと

する，いわゆる「リバース・トロール」なる存在が出現してきているとの指摘があった。 
24 ただし，NPE であるか否かの判断は時として非常に困難である事に留意が必要であ

る。いくつかの名の知れた NPE でなければ，実質的に NPE であるか否かが判断できない

ことも少なくない。 
25米国では，このようなパテント・トロールを一種のビジネスとして投資の対象にさえな

っているという実情が見られるところである 
26 同法案の全文は，https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/9/text に掲

載されている。 
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ある下院において 2013 年に可決され，オバマ大統領も年頭教書演説におい

て早期成立をうたっていたものの，特許権者にとって有利な特許訴訟を望む

学界やバイオ産業が難色を示したこともあり，上院での成立が見送られてい

たものである。このほか，同時期に連邦最高裁において出された２つの判

決 27において，弁護士費用を敗訴者負担させるべき場合として，「重要な不

適切な振る舞い（material inappropriate conduct）」又は「客観的に見て

根拠がない（objectively baseless）」かつ「主観的にも悪意を持って行わ

れたもの（brought in subjective bad faith）」のような場合には弁護士費

用を敗訴者負担させる旨の判示がされたことを受け，これらの判決自体から，

パテント・トロールに対する一定の抑止効果が生じるものと考えられたこと

も，上記 H.R.3309 の成立が見送られた理由と考えられる。しかしながら，

その後もパテント・トロール訴訟は続いたため，その被害に悩む情報産業は，

再び上記 Goodlatte議員を動かして H.R.9を提案させたものである。 

４ そこで，同法案の概要を以下に簡潔に紹介する 28。トロール対策という観

点からも重要であるが，米国における訴訟の問題点と指摘されているディス

カバリ等についても言及があることが特徴的である。 

まず，同法案では，トロール訴訟に限定せずに規律される規定として， 

・ 特許訴訟について，訴状に請求原因事実を詳細に記載することが要求さ

れている（Section3(a)）。現行の米国特許訴訟においては，通知訴答

（notice pleading）といって訴状や答弁は簡略に記載することとされて

いるものを改変する規定であり，これにより，特許訴訟は（トロールによ

るものに限らず）訴訟提起が難しくなる。 

・ 弁護士費用につき，特許訴訟の敗訴者は勝訴者の弁護士費用中合理的な

（reasonable）額を支払うべきこととされている（Section3(b)）。 

・ また，ディスカバリについて，クレーム解釈が問題となっている訴訟に

ついては，ディスカバリの範囲をクレーム解釈の点に制限し，訴訟コスト

を増大させないようにする（Section3(d)）。 

次に，トロール訴訟に特有の対策として，以下のような内容が盛り込まれ

ている。 

・ トロールについては，その裏にいる真の利害関係者を訴訟に強制的に参加

させる（Section3(c)）。 

・ デマンドレター（警告状）に関し，米国議会は，ライセンスを強要するよ

27 Octane Fitness LLC v. Icon Health &Fitness, Inc (572. U.S.＿)(2014)及び Highmark 
Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys, Inc(572 U.S.＿)(2014) 
28 同法案の概要については，上記法案の原文のほか，米国弁護士である服部健一氏のアド

バイスによるところが大きい。 

                                                   



うなレターをエンドユーザーに送付する行為は，特許権の濫用であり，公

共の政策に反し，詐欺的行為であるとの認識を表明する（Section3(e)）。 

・ 特許権者の実体の透明性を高めるための規定を整備する（Section4）。 

・ 末端のエンドユーザーに対する特許訴訟が提起された場合に，特許侵害の

対象となっている製品やシステムを提供している大企業を強制的に訴訟参

加させるための規定を整備する（Section5）。 

以上のような改正法案は，現在上下院共に共和党が多数を占めている現状

では成立する可能性が極めて高いと予測されているところである。同法案に

ついては，特に情報産業からは歓迎されているほか，米国において特許関連

業務を行う実務家の中でも，米国の特許制度が適正化の方向に向かっている

ことの一つの現れであるという認識が持たれている。これを裏付けるように，

上記で指摘した最高裁判決や，このような法律の立案により，このようなパ

テント・トロールは苦しい状況に追い込まれている状況にある 29。 

５ 他方，今回の調査の中では，パテント・トロールの弊害は認識しつつも，

トロールの被害については個別の対応によって解決されるべき問題であり，

このような制度的改変を行うことにより，トロールではない正当な権利者の

特許権の保護が弱体化することを懸念する指摘もあったが，総じて，米国に

おいて特許実務に携わる実務家からは，このような議会の動向は，従来から

特許権の保護を強化することを通じ産業の発展を志向してきた米国の経済

政策による弊害が顕在化してきたことによる，一種の揺り戻しであるという

見方が強く，今後米国が，パテント・トロールの跋扈を許さないという観点

から，特許権の保護を弱める方向での施策を採り続けるのかどうかについて

は，引き続き注視していく必要があるとの意見が聞かれたところである。 

 

第６ 結語 

米国では，特許審査の質が均一ではなく，実体的には瑕疵ある特許も一定の割

合で生ずるものと考えられる。それにもかかわらず，これまで特許権侵害訴訟の

提起に伴って権利無効とされることが少なかったのは，特許権侵害訴訟の構造

として，有効性推定規定のもとで，被告に無効立証のための負担が重く課されて

いることに加えて，特許権侵害を否定できることが明らかであると当事者が確

信できる場合でさえ，被疑侵害者としてはディスカバリ等に伴う膨大な費用や

陪審裁判というシステムから来る予測可能性の低さといったリスクを回避する

ため，経済的合理性を優先して，金銭的支払を伴う和解を受け入れるという判断

をする傾向にあったことが認められる。このことは，権利者にとっては，無効リ

29 このような状況を踏まえ，近年では NPE は，より高額の損害賠償額を得ることのでき

る米国外にその拠点を移しているとの指摘がなされている。 

                                                   



スクが小さく，権利行使が功を奏しやすい制度であったといえるものの，その反

面として，訴えを提起される事業者にとっては，瑕疵ある特許に基づく権利行使

の場合等であっても相当の敗訴リスクを負うということを意味する。そして，米

国の制度が内包するこのような潜在的リスクは，NPE，特にパテント・トロール

による訴訟の急増とそれに伴う健全な事業活動阻害への懸念といった形で顕在

化したものといえる。 

 しかしながら，現在アメリカにおいては，米国特許法（AIA）の改正に伴う審

判及び不服申立手続（PTAB）や Alice最高裁判決の影響もあり，上記のような状

況に変化が見られてきている。特に，特許の有効性を巡る紛争は，迅速かつ経済

的なコストも軽減できる PTAB,特に IPRを通じて争われる（手続中に和解により

解決することも含む。）傾向が強まっている。また，米国議会においては，ディ

スカバリの利用を制限して訴訟コストの低減を図る，あるいは被疑侵害者とさ

れるエンドユーザーに対してパテント・トロールが不当な圧力をかけることを

抑止するなどの制度改正を進めており，制度面においても、瑕疵ある特許に基づ

く権利行使を許さない方向へと向かっている。権利者から見れば，損害賠償額の

算定基準の議論とともに，従来と比べて，特許権の保護が弱くなった側面は否定

できないことから，今後，このような方向性が強まり過ぎてしまうことを懸念す

る声も存在するところであるが，今回の調査において聴取した意見の大勢は，米

国の産業振興の観点からのプロ・パテント的な政策が，適正な特許権の行使に向

けて軌道修正されつつあるというものであった。 

 以上のようなアメリカの経過は，両当事者のバランス，さらに言えば，「独占

権の保護」と「情報の自由利用」のバランスという知財法制の原点に立ち返った

議論 30が肝要であることを物語っているようにも思われる。 

30 中山信弘「迷える知的財産制度－巻頭言に替えて」『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書

院）参照。 
また，例えば知財高裁大合議平成２６年５月１６日判決［アップル・サムスン事件］の

ような FRAND 宣言下における権利行使の問題も，このようなバランスの最適解を探求す

るものといえようか。 
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英国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告） 

 

法務省大臣官房司法法制部 

部付 中 保 秀 隆 

 

１．  調査の目的及びインタビュー先 

(1) 調査の目的 

   知的財産戦略本部で策定された「知的財産推進計画２０１３」及び「知

的財産推進計画２０１４」において、紛争処理機能の在り方の検討のため、

法務省は、特許権侵害訴訟やＡＤＲを始めとする知的財産関係紛争処理シ

ステム全体を対象に、諸外国の知財事件担当裁判所やそこでの知的財産訴

訟制度を中心に、我が国の法体系との異同などを踏まえた所要の調査を実

施し、公表することとされている。 

今回は、この一環として、イングランド及びウェールズ（以下「英国」

という。）における知的財産訴訟制度につき、主に特許訴訟を対象として、

現地で実情調査を行ったものである。 

(2) インタビュー先 

本報告書の内容は、主に以下の関係者に対するインタビュー調査の結果

に基づいている。 

ア  裁判官（括弧内は裁判所名） 

① Colin Birss 判事(特許裁判所) 

② Richard Hacon 判事(知的財産企業裁判所) 

  イ 弁護士（ソリシター・括弧内は所属弁護士事務所） 

① Stephen Bennett 英国事務弁護士（Hogan Lovells International LLP） 

② Sarah Turner 英国事務弁護士（Hogan Lovells International LLP） 

③ Tim Powell 英国事務弁護士（Powell Gilbert LLP） 

④ Arty Rajendra 英国事務弁護士（Rouse Legal） 

⑤ 南かおり日本国弁護士・英国事務弁護士（Squire Patton Boggs LLP）・

東京大学政策ビジョン研究センター客員研究員 

  ウ 大学教授（括弧内は大学名） 

Sir Robin Jacob 教授（ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン） 

 

２． 英国における特許訴訟制度の概要 

 (1) 特許権の種類 

   ２０１４年３月現在、英国における特許権には２種類のものがある。一

つは英国国内特許であり、英国特許庁に対する出願審査を経て付与される

ものである。もう一つは欧州特許であり、欧州特許条約に基づき、欧州特

許庁に対する出願・審査を経て、出願人が指定する複数の指定国で特許権

が付与されるものである。英国が指定国の場合、その欧州特許は、英国国
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内において英国国内特許と同一の効力を有し、また、その欧州特許の侵害

及び有効性は、英国の国内法令によって処理される1。 

 (2) 特許訴訟の体系 

   英国では、特許訴訟の第一審は、高等法院(High Court)の衡平法部

(Chancery Division)の中に設けられている特許裁判所（Patents Court）

及び知的財産企業裁判所(Intellectual Property Enterprise Court

［IPEC］)2が、控訴審は控訴裁判所(Court of Appeal)が、上告審は最高裁

判所(Supreme Court)がそれぞれ担当している。なお、分離原則（特許権侵

害訴訟と特許権の有効性に関する手続の分離）を採用しているドイツとは

異なり、英国では、特許権の侵害、すなわち、被疑侵害物件が特許権者の

特許発明の技術的範囲に属するか否かと特許権の有効性につき、裁判所の

同一手続での一括審理が可能であり、特許権侵害訴訟において、被告（被

疑侵害者）が特許権の無効取消しの反訴を提起することが可能3かつ一般的

である。また、何人も、特許が付与された後は何時でも、裁判所に対し、

特許権の無効取消しを求めることができる4。 

   なお、欧州統一特許裁判所協定の発効及びこれに伴う欧州統一特許制度

の施行後は、欧州統一特許のみならず、欧州統一特許裁判所制度の移行期

間において同裁判所の専属管轄に対する適用除外（いわゆる「オプト・ア

ウト」5）を行わない限り、欧州特許に係る訴訟についてもすべて欧州統一

特許裁判所（ＵＰＣ）の管轄下に置かれることになる6。 

 

３． 事件の状況等 

英国における特許訴訟の新受件数や既済件数及び終局分類（特許権者の

勝訴率を含む。）等については、裁判所により公表されている正式な統計

はない。以下の統計は、インタビュー先の弁護士から所属弁護士事務所に

より行われた分析結果の提供を受けたものである。その分析は、主に２０ 

                                                  
1 Section 77,Patents Act 1977（http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1977/37） 

2 小規模かつ複雑な争点のない事案を扱う裁判所であるが、Patents Court との事物管轄は明確ではない。

The Intellectual Property Enterprise Court Guide(Issued April 2014) para1.3 

(https://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/intellectual-property-enterprise-court-gui

de.pdf) 

3 "Richard Miller QC, Guy Burkill QC, His Honour Judge Birss QC, Douglas Campbell, "Terrell on 

the Law of Patents" (17th edn, Sweet & Maxwell, 2010) Chapter 20 - Revocation Proceedings, para 

20-12; Civil Procedure Rules Part 20 - Counterclaims and Other Additional Claims 

4 Section 72(1), Patents Act 1977; Civil Procedure Rule 63.6 

(http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63) 

5 Article 83(3)(4), Agreement on a Unified Patent Court  

(http://www.unified-patent-court.org/images/documents/upc-agreement.pdf) 

6 Article 3, Agreement on a Unified Patent Court 
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０９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡された

判決及びそれに対する控訴審の判決の一部につき行われたものであるが、

一つの訴訟において複数の特許権が争われている場合でも、判決の分析に

当たり、すべての特許権の帰趨を反映させていないといった概算処理が行

われている。加えて、調査期間や対象等も限定されており、一般的な傾向

であると評価することは困難であることには注意を要する。 

(1) 特許権の種類別 

２００９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡

された特許訴訟の判決１０４件の特許権の種類別の割合は、製薬に関する

ものが約３７％、通信に関するものが約１９％、製造に関するものが約２

０％、ＩＴ・ハイテクに関するものが約６％、医療に関するものが約８％、

その他が約１１％である。 

(2) 特許権の有効性が問題になった事例 

２００９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡

された特許訴訟の判決１０４件のうち約９３％で特許権の有効性が問題

になっており、うち約５９％が無効の判断が、残り約４１％で有効の判断

が示されている。 

なお、特許権の種類別に見ると、通信及びＩＴ・ハイテクに関するもの

については、上記平均とほぼ同程度の割合であり、製薬及び医療に関する

ものについては、上記平均よりも無効の割合は高く、約６５％である。 

(3) 特許発明の技術的範囲に属するか否かが問題になった事例 

２００９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡

された特許訴訟の判決１０４件のうち約７７％で、被疑侵害物件が特許権

者の特許発明の技術的範囲に属するか否かが問題になっており、属すると

判断された割合はおおむね５０％程度である。 

なお、特許権の種類別で見ると、通信及びＩＴ・ハイテクに関するもの

については技術的範囲に属すると判断された割合は上記平均よりも高く、

約７０％であり、製薬及び医療に関するものについては技術的範囲に属す

ると判断された割合は、上記平均よりも低く、約４０％である。 

(4) 特許権の有効性及び特許発明の技術的範囲に属するか否かがいずれも問

題になった事例 

２００９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡

された特許訴訟の判決１０４件のうち約７０％において、特許権の有効性

及び被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かが

いずれも問題になっている。そのうち、裁判所が、特許権が有効であり、

かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属する（有効＋

属する）と判断した割合が約２９％、特許権が有効であるが、被疑侵害物

件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属さない（有効＋属さない）と判

断した割合が約１９％、特許権が無効である（無効）と判断した割合が約

５２％である。 
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なお、特許権の種類別で見ると、通信及びＩＴ・ハイテクに関するもの

については、上記平均とほぼ同程度の割合であり、製薬及び医療に関する

ものについては、裁判所が、特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が

特許権者の特許発明の技術的範囲に属する（有効＋属する）と判断した割

合が約２０％、特許権が有効であるが、被疑侵害物件が特許権者の特許発

明の技術的範囲に属さない（有効＋属さない）と判断した割合が約２０％、

特許権が無効であると判断した割合が約６０％である。 

(5) 控訴審の判決 

２００９年１月から２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡

された特許訴訟の判決１０４件のうち約４６％が控訴されているが、控訴

裁判所において原審の判決が破棄された事例は少なく、被疑侵害物件が特

許権者の特許発明の技術的範囲に属すると判断した判決のうち約２５％、

特許権の無効を肯定した判決のうち約２０％が破棄されているにすぎな

い。 

(6) 和解 

英国では、特許訴訟においてトライアル後に和解が成立することは極め

て少なく、特許裁判所において２０１２年及び２０１３年に終結した特許

訴訟のうち４３％がトライアルまで行われており、概ね残りの約５７％に

ついてはトライアル前に和解で終局している可能性が高い。 

 

４． 調査結果（概要） 

   以下、テーマごとにまとめて、調査結果の概要を述べる。 

(1) 特許制度に対する一般的な認識・評価について 

産業界・法曹界を含めて英国の社会一般では、特許制度は産業・社会の

発展に資するものとして、その効用につき一般的に肯定的に捉えられてい

るとのことであった。 

(2) 特許権侵害訴訟における特許権者勝訴率について 

ア 特許権者の勝訴率 

英国における特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表され

ている正式な統計はないが、前記３(4)のとおり、２００９年１月から

２０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判

決１０４件のうち約７０％において、特許権の有効性及び被疑侵害物件

が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かのいずれもが問題

になっている。そのうち約２９％において、裁判所が、特許権が有効で

あり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許発明の技術的範囲に属する

（有効＋属する）と判断している。   

ただし、その分析に当たり、概算処理が行われているほか、調査期間

や対象等も限定されており、一般的な傾向であると評価することは困難

であることには注意を要する。 

イ 裁判所に対する評価 
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いずれのインタビュー先も、特許裁判所及び知的財産企業裁判所につ

き、職業裁判官が証拠に基づき適正に判断をしており、その判断が偏っ

ているとの印象はなく、判断の予測可能性も高いと積極的な評価をして

いた。特許権者の勝訴率や無効率という数値を裁判制度の評価指標とす

ることについては違和感があるという意見のほか、特許権侵害訴訟にお

ける特許権者の勝訴率等を捉え、裁判所につきアンチ・パテント又はプ

ロ・パテントといった評価がされることはなく、英国において、法制度

を含め、アンチ・パテントからプロ・パテント又はプロ・パテントから

アンチ・パテントといった動きがあるとは認識していないとの意見がい

ずれのインタビュー先からも聞かれた。 

ウ 国際比較（特にドイツとの比較） 

(ｱ)  英国のみならず、ドイツについても、特許訴訟の終局分類等につき、

裁判所により公表されている正式な統計はないとのことであった7。こ

のように、特許訴訟に関しては各国の正式な統計が必ずしもなく、各

統計の前提となる調査対象や期間等の条件・母数に大きな違いがある

ことが一般的であることに加え、ドイツの分離原則を含め、各国の訴

訟制度は大きく異なっており、訴訟件数の数え方や勝訴敗訴のとらえ

方も各国において様々であるから、その国際比較は慎重にされるべき

であり、そのような前提条件を捨象した国際比較は、有意性を欠くば

かりか、各国の実態把握を歪ませてしまう可能性があり、かえって有

害なものになりかねないとの指摘が多く聞かれた。また、特許権者の

勝訴率が表面上高く見える国の法律家等は、前提条件等の差異を認

識していながら、自国制度の宣伝のため、あえてそういった統計数

値を強調する場合があるという意見も一部の弁護士から聞かれた。 

例えば、英国では、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）

から原告（特許権者）に対して特許権の無効取消しを求める反訴が提

起されることが一般的であるところ、当該訴訟において、裁判所が、

特許権が有効であり、かつ、被疑侵害物件が特許権者の特許権の技術

的範囲に属する（有効＋属する）と判断した場合に初めて、原告（特

許権者）勝訴の判決が言い渡される。他方、分離原則が採用されてい

るドイツでは、英国とは異なり、特許権侵害訴訟の裁判所は、当該特

許の有効性については判断することはできず、当事者は特許権侵害訴

訟において特許権の無効を主張することはできないので、特許の有効

                                                  
7 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」におい

ても、ドイツでは、特許訴訟の事件数等に関する正式な統計がない旨指摘されている。なお、この点、ド

イツの特許権侵害訴訟の勝訴率のデータとして取り上げられることも多い Finnegan’s Global IP Project 

Managing IP, September 2010 については、デュッセルドルフ地方裁判所の判決の２５％程度をサンプ

リングしたデータにすぎず、ドイツの特許訴訟全体の正確な勝訴率を反映しているのか疑問があるとの意

見が一部のインタビュー先から聞かれた。 
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性を争う場合には、侵害訴訟とは別の手続によらなければならない。

そして、裁判所が、英国とは異なり、被疑侵害物件が特許権者の特許

発明の技術的範囲に属すると判断しさえすれば、仮に特許権が後に無

効にされる瑕疵あるものであったとしても、いったんは特許権者勝訴

の判決が言い渡されることになってしまう。この点に関しては、多く

のインタビュー先で、ドイツでは、侵害訴訟において特許権者勝訴の

判決が言い渡された場合であっても、後に連邦特許裁判所により特許

無効の判決が言い渡される場合が相当数あるほか、ドイツにおける無

効訴訟の審理期間中に英国の裁判所において同一の特許権の有効・無

効の判断が先行し、英国の判決結果に基づき、ドイツの無効訴訟につ

き和解又は取下げで終わる事案もかなり多いという意見が聞かれた

（後記(3)(ｳ)）ところであり、英独だけを見ても、勝訴率の単純な比

較は困難である上、勝訴率のみによる単純な比較は、英独の実態把握

を歪ませてしまう可能性は否定できない8。 

(ｲ) 英国の特許権侵害訴訟の特許権者の勝訴率がドイツと比較して低い

と一部の論文等で指摘されることがあることについては、そもそも比

較の前提となっている統計の正確性が慎重に検討されるべきであると

の指摘のほか、ドイツは、分離原則を採用しており、ドイツの裁判所

は、侵害訴訟において、当該特許の有効性につき判断することはでき

ないから、英国とは異なり、被疑侵害物件が特許権者の特許権の技術

的範囲に属すると判断しさえすれば、特許権の有効無効にかかわらず、

特許権者勝訴の判決が言い渡されること（後の有効性判断をも踏まえ

た勝訴率がこれより低くなることは前記(ｱ)のとおり）、ドイツでは、

訴訟提起前及び提起後の和解がいずれも比較的少ないのに対し、英国

では、多くの訴訟が少なくとも訴訟提起後トライアル前までに和解で

終結しており、判決にまで至るのは複雑な案件が多いことなどがその

要因となっていると考えられるとの意見が多くのインタビュー先から

聞かれた。 

(3) 特許訴訟における特許権の無効率について 

ア  無効率 

                                                  
8 このことは、仮に、英国が、分離原則のあるドイツ型の訴訟制度を採用した場合、特許権侵害訴訟にお

ける原告の勝訴率がどのように変動するかを考えるとより具体的に理解できる。仮に、前記３の統計数値

を前提とすれば、英国の現在の訴訟制度では、特許権の侵害の有無と特許権の有効性につき、裁判所の同

一の手続での一括審理が可能であり、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）から原告（特許権者）

に対して特許権の無効取消しを求める反訴が提起されることが一般的であるところ、当該反訴が提起され

た場合の原告（特許権者）の勝訴率は、おおむね２９％程度となる（前記３(4)参照）が、分離原則のあ

るドイツ型の訴訟制度を採用した場合には、後の無効訴訟をも考慮すれば、特許権者の勝訴率に違いは生

じないはずであるにもかかわらず、先行する侵害訴訟における原告（特許権者）の勝訴率は、おおむね５

０％程度となり（前記３(3)参照）、大きな差を生じさせてしまうことになる。 
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英国における特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表され

ている正式な統計ないが、前記３(2)のとおり、２００９年１月から２

０１４年１２月までに特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決

１０４件のうち約９３％で特許権の有効性が問題になっており、うち約

５９％が無効の判断が示されている。ただし、その分析に当たり、概算

処理が行われているほか、調査期間や対象等も限定されており、一般的

な傾向であると評価することは困難であることには注意を要する。 

イ  裁判所に対する評価 

特許訴訟における特許権の無効率を理由に、裁判所の有効性判断基

準が特許の安定性を害し、産業の発展を阻害しているかのような議論

はいずれのインタビュー先からも聞かれなかった。 

ウ  国際比較（特にドイツとの比較） 

特許訴訟において特許権が無効とされる割合については、ドイツと比

較されることも多い9が、そもそも比較の前提となっている統計データの

正確性が慎重に検討されるべきであるとの指摘のほか、分離原則が採用

されているドイツでは、侵害訴訟において特許権者勝訴の判決が言い渡

された場合であっても、後に連邦特許裁判所により特許無効の判決が言

い渡される場合が相当数あることに加え、ドイツでは、侵害訴訟と比較

して無効訴訟の審理期間がかなり長いため、無効訴訟の審理期間中に英

国の裁判所において同一の特許権の有効・無効の判断が先行し、その英

国の判決結果に基づき、ドイツの無効訴訟につき和解又は取下げで終わ

る事案もかなり多いため、単純な比較は困難であるという意見が多くの

インタビュー先から聞かれた。 

エ  事案の分析 

裁判所において特許無効の判断が示される場合、特許庁における特許

出願の審査段階では示されていなかった国内外の新たな公知文献に基

づき特許権の新規性又は進歩性の欠如が認められ、特許無効の判断が示

されている事案が多いという意見が裁判官を含めて多くのインタビュ

ー先から聞かれた。また、迅速処理が求められており、人員も限られて

いる特許庁における審査段階とは異なり、訴訟手続では、被疑侵害者が

相当の時間と費用をかけて先行技術の有無を調べることになる以上、訴

訟段階において、特許無効の判断につながる新たな公知文献が見つかる 

ことは多々あるという意見が多くのインタビュー先から聞かれた。 

(4) 法解釈の近接化について 

特許権のクレームの解釈については、欧州統一特許裁判所の設立に向

け、各国の裁判官の協議の場が積極的に設けられることもあり、近年、少

                                                  
9 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」にも「侵

害訴訟において侵害と判断された後に無効手続で特許が無効（一部無効）と判断される事案も少ない」と

の記載がある。 
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なくとも英国とドイツではその解釈が近づいている印象を受けるとの意

見が多くのインタビュー先から聞かれた。 

新規性・進歩性の解釈についても、少なくとも英国とドイツでは一般的

な傾向としては解釈が近づいているという意見が一部の弁護士から聞か

れた。 

(5) 和解について 

ア 和解率等（訴訟提起後の和解） 

(ｱ) 英国おける特許訴訟の終局分類については、裁判所により公表され

ている正式な統計はないが、前記３(6)のとおり、英国では、特許訴

訟においてトライアル後に和解が成立することは極めて少ないとこ

ろ、特許裁判所において２０１２年及び２０１３年に終結した特許訴

訟のうち４３％がトライアルまで行われており、概ね残りの約５７％

は証拠調べ前に和解で終局している可能性が高い。ただし、その分析

に当たり、概算処理が行われているほか、調査期間や対象等も限定さ

れており、一般的な傾向であると評価することは困難であることには

注意を要する。 

(ｲ) 英国では、日本のように、和解に当たって裁判官による積極的な心

証開示がされることは基本的にはないが、弁護士費用を含む訴訟費用

が相当に高額であり、その負担のリスクが当事者の和解に対する最も

大きな動機付けになっているという意見がいずれのインタビュー先

からも聞かれた。なお、和解の内容については、特許権者にとって勝

訴的なものが多いかどうかといった統計資料はなく、その詳細な分

析は困難という意見のほか、特許権侵害訴訟において、英国では、

日本と同様、職業裁判官による予見可能性・安定性の高い判決を期

待することができるので、予想外の判決によるリスクの回避として

不本意な和解を受け入れる必要性が比較的低いとの意見が多くのイ

ンタビュー先から聞かれた。 

イ 訴訟提起前の和解 

多くの弁護士から、近年、訴訟提起前の和解を推進する方向で民訴

法等の改正が進められている10という意見が聞かれたものの、訴訟提起

                                                  
10 例えば、1998 年の民事訴訟手続の大改正の一部として行われた、Part 36 Offer と呼ばれる、和解の申

出を拒絶した当事者に訴訟費用を負担させることが可能な制度の導入が挙げられる（Civil Procedure 

Rule Part 36 – Offers to Settle http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part36）。

また、2009 年 4 月以降に提起される訴えには、訴え提起前の和解を促す行動指針（Pre-action Protocol, 

Practice Direction – Pre-action Conduct）が適用されることとなった。さらに、2013 年 4 月 1 日施行の

法 改 正 で は 、 和 解 の 申 し 出 を 拒 絶 し た 場 合 の 費 用 負 担 額 が 増 額 さ れ た

（https://www.justice.gov.uk/civil-justice-reforms/main-changes）。なお、Part 36 Offer は訴訟手続のい

ずれの段階においても適用され、訴え提起前には限らないため、全体として、民事訴訟手続の制度上和解

を促進する方向での改正が顕著である。 
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前の和解の割合についてはインタビュー先の弁護士によって意見が大

きく分かれており、多くの特許紛争が訴訟提起前に和解で終結してい

るという意見もあれば、特許権者が被疑侵害者に対して警告書を送付

した後、警告の正当性を担保するため訴訟を提起することが一般的で

あり、訴訟提起前の和解は少ないという意見もあった。 

(6) 分離原則について 

英国においては、特許権侵害訴訟における裁判所の特許権の有効性の判

断権を奪うなど、ドイツのように分離原則を採用すべきという動きは一切

ない。なお、欧州統一特許裁判所については、受訴裁判所の裁判官におい

て任意的に分離原則を選択することが可能である11。 

分離原則に対しては、すべてのインタビュー先から否定的な意見が聞か

れた。その理由として挙げられていたものは、分離原則が採用された場合、

被疑侵害者は特許権侵害訴訟において特許権の有効性を争うことができ

ず、本来は無効にされるべき瑕疵ある特許権により敗訴する可能性があ

り、差止めの仮執行などにより、被疑侵害者側に取り返しのつかない被害

が生ずる可能性があること12、クレーム解釈につき、特許権者が侵害訴訟

においては権利範囲を広く、無効訴訟においては権利範囲を狭くといった

ように、その主張を変えることが可能であり、当事者間の公平を欠くこと、

侵害訴訟が終結したとしても、特許権の有効無効については裁判所の判断

が示されておらず、紛争の一回的解決が達成されないことなどが挙げられ

ていた。 

(7) 訴訟費用（弁護士費用を含む。）について 

特許訴訟の訴訟費用については、訴訟手続が進行していく各段階に応じ

て手数料を納めるシステムであり、弁護士費用もタイムチャージで算出さ

れるところ、弁護士費用を含む訴訟費用は、米国ほどではないが、相当に

高額である。例えば、特許裁判所では、特許権の有効性を争う訴訟で最低

でも数十万ポンドかかるという意見が多くの弁護士から聞かれた。 

法制度上、訴訟費用については、裁判所が裁量により弁護士費用を含む

勝訴当事者の訴訟費用を支払うよう、敗訴当事者に対して命ずることがで

き（敗訴者負担主義）、敗訴者は勝訴者の訴訟費用の 60％から 70％程度

を負担することになる。ただし、判決において、すべての争点につき判断

が示されるところ13、裁判所の訴訟費用の負担の判断に当たっては、勝訴

                                                  
11 Article 33.3 of the UPC Agreement 

http://www.unified-patent-court.org/about-the-upc/22-category-i 

12 梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」によ

れば、ドイツでも同様の指摘がされている。権利者にとっては、後に無効とされる場合であっても、交渉

上有意な立場に立ちやすく、権利行使がしやすい制度設計といえようか。 

13 例えば、特許の有効性について新規性、進歩性等の複数の論点で争われていた場合、その全てにおい

て判決で判断が示される。特許の有効無効の結論が出るからというだけでその一争点のみで判断を示すと
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当事者が全争点で勝ったのか一部の争点にすぎないかなどの点を考慮し

て、各当事者の負担額が決定されることになる14とのことであった。 

(8) 審理期間について 

ケース・マネージメント・カンファレンス(CMC)15で定められた詳細な進

行計画に基づき、審理が行われることもあり、特許訴訟の審理期間は多く

の事案で１年程度とかなり早いという意見が多くのインタビュー先から

聞かれた。ただし、特許権侵害訴訟の判決において損害賠償額が示される

ことはまれ16であり、損害賠償額の算定手続については侵害訴訟とは別の

手続で審理されることになるので、審理期間の国際比較においては注意を

要する。 

(9) 損害賠償額・証拠収集手続について 

 ア  損害賠償額 

特許権侵害訴訟の判決において損害賠償額が示されることがまれな

こともあり、裁判所で示される損害賠償額に関し、その多寡が議論の対

象とされることは一般的ではないとの意見が多くのインタビュー先か

ら聞かれた。 

  イ 証拠開示手続（ディスクロージャー）17 

ディスクロージャーは、裁判所の命令によるが、開示範囲は事件の結

論に影響するものに限定されている。各当事者は、①自ら引用した文書、

②自分又は相手方に不利に影響する文書、③相手方に有利な文書の存在

を開示しなければならない。ただし、特許訴訟においては、侵害に関す

る文書は、侵害を主張された者が、その製品又は方法について詳細（プ

                                                                                                                                                  
いうことはない。例えば「特許無効、但し有効であるとしたら侵害あり」などの判断も示されるのが一般

的である。 

14 "Terrell on the Law of Patents" (17th edn, Sweet & Maxwell,2010) Chapter 19 - Remedies for 

Infringement, para19-111; Monsanto Technology LLC v Cargill International SA [2007] EWHC 3113 

(Pat); [2008] F.S.R. 16 

15原告は、被告が請求を争い、ディフェンス（答弁）を提出した場合は、その送達完了の日から 14 日以

内に、裁判所にＣＭＣの申立てをしなければならない。 (Patents Court Guide Section 7  

(https://www.justice.gov.uk/downloads/courts/patents-court/patent-court-guide.pdf); Practice Direction63, 

Section 5.3(https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63/pd_part63))。ＣＭＣの

目的は、審理予定を設定し、争点を限定し、ディスクロージャー等の作業の範囲を決め、トライアルの期

日を決めることなどである。 

16 損害賠償額については、侵害訴訟とは別の手続で審理されることになるが、更なる訴訟費用の負担を

避けるため、裁判所の手続によることなく、当事者間で合意に達するのが通常であるとの意見が多くの弁

護士から聞かれた。 

17 Civil Procedure Rules Part 31 - Disclosure and Inspection of Documents 

 (http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part31) 
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ロダクト・ディスクリプション、プロセス・ディスクリプション18）を

提供したときは開示義務がない。また、有効性に関する文書は、主張さ

れた最先の優先日の２年前から２年後までの期間に存在するに至った

文書についてのみ開示義務があり、その期間以外のものについては開示

義務がない19。 

当事者の合意により解決されない場合には、裁判所が更に文書を提出

すべきか決定することになるが、裁判所は、ディスクロージャーを制限

する傾向があるとの意見が一部の弁護士から聞かれた。 

(10)  パテント・トロールについて 

     英国におけるパテント・トロールによる特許訴訟については少ないと

いう意見があったほか、近年、ノン・プロフィット・エンティティ（Ｎ

ＰＥ）による訴訟が増えているところ、パテント・トロールの問題は米

国やドイツよりも少ないが、日本よりも多いという意見も一部の弁護士

から聞かれた。パテント・トロール問題が米国のように起きていない理

由としては、米国が陪審制を採用しているのとは異なり、英国では職業

裁判官による審理が行われており、判断の予測可能性が高いこと、訴訟

費用の敗訴者負担の制度が設けられていること、米国と比べ、被疑侵害

者側のディスクロージャーの負担が小さいことなどが挙げられていた。 

(11)  当事者等の特徴について 

     特許裁判所では、ほとんどの当事者が大企業であり、多国籍企業間の

訴訟も多い、他方、知的財産企業裁判所は、多くが中小企業であるが、

訴額が小さく、簡易な事件については、大企業があえて知的財産企業裁

判所を選択することもあるという意見が多くの弁護士から聞かれた。 

(12)  裁判外の紛争解決手続（ＡＤＲ）について 

特許事件を含む知的財産権事件につき、調停や仲裁等の裁判外の紛争

解決手続はあまり利用されていないのが実情のようである。弁護士に聞

いても、調停や仲裁の利用に積極的な意見は聞かれなかった。 

 

５． まとめ 

(1) 特許権者の勝訴率を特許訴訟の評価指標とすることについて 

今回の英国調査においては、特許権者の勝訴率や無効率を根拠に英国

の裁判所をアンチ・パテントであるかのように評する意見は、知財専門

の弁護士も含めて聞かれず、そのような意見に基づき議論をすること自体

が違和感を持って受け取られていた。 

                                                  
18Civil Procedure Rules Part 63 - Intellectual Property Claims, Section 63 

 http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63 

Practice Direction 63, Section 6.1 Disclosure and Inspection of Documents 

 http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part63 

19 Civil Procedure Rules Rule 63.9; practice Direction 63, Section 6.1(2) 
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(2) 特許の安定性について 

英国においても特許制度は産業・社会の発展に資するものとして肯定

的に捉えられている一方で、特許訴訟における特許権の無効率を理由に、

裁判所の有効性判断基準が特許の安定性を害し、産業の発展を阻害して

いるとの指摘は、英国では聞かれなかった。裁判所において特許無効の判

断が示される場合、特許庁における特許出願の審査段階では示されていな

かった新たな公知文献に基づき特許権の新規性又は進歩性の欠如が認め

られ，特許無効の判断が示されている事案が多いという意見が多くのイン

タビュー先から聞かれたことからも明らかなように、英国では、特許訴訟

における特許権の無効率につき裁判所の有効性判断基準の問題とは理解

されていない。他方、予見可能性の高い職業裁判官による審理・判断は、

パテント・トロール等による瑕疵ある特許に基づく権利行使を抑制して

いるとの積極的な評価も多く聞かれた。 

(3) 統計に基づく訴訟の国際比較について 

いずれのインタビュー先からも、特許権者の勝訴率や特許権の無効率を

裁判制度の評価指標とすることは不適当であるという意見のほか、特許訴

訟につき、訴訟制度の違いといった前提条件の違い等を捨象した統計数値

に基づく単純な国際比較は、有意性を欠くばかりか、各国の実態把握を歪

めることにつながりかねず、かえって有害なものになりかねないという意

見が多く聞かれたところである。 

そして、日英両国の知財訴訟制度の状況に通じたインタビュー先の弁護

士からは、①仮に、我が国において、そのような前提条件等の違いを捨象

した訴訟の国際比較が行われるのであれば、日本を含めた各国の実態把握

が歪み、ひいては制度論さえ歪んでしまうため、そのような前提条件等の

違いを理解している専門家によるフェアな実態把握が進むことを望むと

いった指摘のほか、②日系企業においても、統計データに対する健全な警

戒心と理解を持った上で、各国の裁判所の実態・長所短所を正確に理解し、

個々の事案に最適な法廷地を使い分けることが引き続き肝要であるとい

う意見が述べられたところである。以上の意見や指摘等は、我が国におけ

る特許紛争処理システムの活性化を巡る議論を深めるに当たっても、参

考になるものと考えられる。 

以 上 
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