20140725　弁護士/高石秀樹

平成25年（ネ）第10043号　債務不存在確認請求控訴事件

平成25年（ラ）第10007、10008号　特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件


いずれも、サムスンが有する特許「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」（特許番号：第4642898号）の、アップルへの権利行使に関するものである。
【請求項８】（本件発明１）

移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって，上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，前記ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定し，前記ＳＤＵを伝送可能なＰＤＵサイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと，一連番号（ＳＮ）フィールドと１ビットフィールドをヘッダーに含み，前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つのＰＤＵを構成するヘッダー挿入部と，前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定し，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定する１ビットフィールド設定部と，前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれない場合に，前記少なくとも一つのＰＤＵの前記１ビットフィールド以後にＬＩフィールドを挿入し，設定するＬＩ挿入部と，ここで，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され，前記ＬＩ挿入部から受信される少なくとも一つのＰＤＵを受信部に伝送する送信部と，を含むことを特徴をするデータ送信装置。」（物の発明）
【請求項1】（本件発明２）
「（…）データ送信方法」（方法の発明）
【前提事実】
(1) 本件各製品は，第３世代移動通信システムないし第３世代携帯電話システム（３Ｇ）（Third Generation）の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）が策定した通信規格であるＵＭＴＳ規格（Universal Mobile Telecommunications System）の何れかのversionに準拠した製品である。
(2) ３ＧＰＰを結成した標準化団体の一つであるＥＴＳＩ（European Telecommunications Standards Institute）（欧州電気通信標準化機構）は，知的財産権（ＩＰＲ）の取扱いに関する方針として「ＩＰＲポリシー」（Intellectual Property Rights Policy）を定めている。
(3) 控訴人は，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーに従って，２００７年（平成１９年）８月７日，ＥＴＳＩに対し，本件特許を含むＩＰＲが，ＵＭＴＳ規格に関連して必須ＩＰＲであるか，又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，「公正，合理的かつ非差別的な条件」（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory terms and conditions）（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の宣言（本件ＦＲＡＮＤ宣言）をした。

【争点】
①本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否
②本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否

③特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否
④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
⑤控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否

⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（本訴について）
⑦損害額（本訴について）
⑧本件特許権による差止請求権の行使は権利濫用に当たるか（仮処分事件について）
【争点】①本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否
「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定」の構成要件に対応する規格部分は、「代替的Ｅビット」と呼ばれる構成で、規格必須ではなかった（Ｏｐｔｉｏｎａｌであった）。
⇒この部分のみ、実機テストが行われた。（「代替的Ｅビット」以外は、規格自体に基づいて立証した。）

（参考）米国ＣＡＦＣも、２０１０年９月２０日、富士通対ネットギア事件において、規格による対象製品の特定/立証を認めている。★ドイツ、英国、中国、韓国、台湾においても認められている。
　なお、一部の対象製品については、規格のv6.9.0に準拠している事実自体が立証不十分とされた。

【争点】②本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否
「本件製品…におけるデータ送信方法の構成は，本件発明２の技術的範囲に属するものと認められるが，争点２に係る主張は争点１に係る主張と選択的な関係に立ち，争点３以下の判断は争点１と共通であるから，間接侵害の成否は判断しない。」
【争点】③特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否
（省略）
【争点】④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無
⇒「１号製品」の譲渡では、完成品特許
（物の発明）は消尽しない!!　⇒「黙示の承諾」の有無が問題となる。
「　…控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約による実施許諾は終了しており，また仮に存続していたとしても，本件ベースバンドチップは同契約による実施許諾の対象とはならない…。…
　　　念のため，仮に，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が存続しており，かつ，本件ベースバンドチップがその対象となると仮定した場合においても，当裁判所は，次のとおり本件特許権の行使が制限されるものではないと判断するものである。以下にその理由を示す。

　　(ｱ) 特許権者又は専用実施権者（この項では，以下，単に「特許権者」という。）が，我が国において，特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生産し，譲渡する等すれば特許法１０１条１号に該当することとなるもの。以下「１号製品」という。）を譲渡した場合には，当該１号製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し，もはや特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等（特許法２条３項１号にいう使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同じ。）には及ばず，特許権者は，当該１号製品がそのままの形態を維持する限りにおいては，当該１号製品について特許権を行使することは許されないと解される。しかし，その後，第三者が当該１号製品を用いて特許製品を生産した場合においては，特許発明の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する物が作出されていることから，当該生産行為や，特許製品の使用，譲渡等の行為について，特許権の行使が制限されるものではないとするのが相当である（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁），最判平成１９年１１月８日・民集６１巻８号２９８９頁参照）。★「１号製品」～物の発明 ⇒ ２号製品は同じ？/方法発明は？⇒本稿１２頁
　なお，このような場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばないとするのが相当である。★１号製品の譲渡による完成品特許（物の発明）の黙示の承諾はdefaultでなく、立証対象である。

⇒BBS最判は、並行輸入について、「当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて」権利行使が黙示の授権であるとして許されないとした。（BBS最判は、国内譲渡は「消尽」、国外譲渡は「黙示の授権」として、使い分けた。）
　そして，この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される（ＢＢＳ最高裁判決（最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁参照））。★BBS最判 ～ 部品自体の国外譲渡は、黙示の授権
(ｲ) 次に，１号製品を譲渡した者が，特許権者からその許諾を受けた通常実施権者（１号製品のみの譲渡を許諾された者を含む。）である場合について検討する。
　１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合にも，前記(ｱ)と同様に，特許権の効力は，当該１号製品の使用，譲渡等には及ばないが，他方，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われた場合には，生産行為や，生産された特許製品の使用，譲渡等についての特許権の行使が制限されるものではないと解される。さらには，１号製品を譲渡した者が通常実施権者である場合であっても，特許権者において，当該１号製品を用いて特許製品の生産が行われることを黙示的に承諾していると認められる場合には，前記(ｱ)と同様に，特許権の効力は，当該１号製品を用いた特許製品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等には及ばない。 

　このように黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は，特許権者について検討されるべきものではあるが，１号製品を譲渡した通常実施権者が，特許権者から，その後の第三者による１号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されていたような場合には，黙示に承諾をしたと認められるか否かの判断は，別途，通常実施権者についても検討することが必要となる。 

　なお，この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと同視するべき者を含む。）からその許諾を受けた通常実施権者が国外において１号製品を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解される。
(ｳ) これを本件についてみる。
ａ インテル社は，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約によって，本件ベースバンドチップの製造，販売等を許諾されていると仮定されるから，前記(ｲ)にいう特許権者からその許諾を受けた通常実施権者に該当する。また，…本件ベースバンドチップは，特許法１０１条１号に該当する製品（１号製品）である。アップル社は，インテル社が製造した本件ベースバンドチップにその他の必要とされる各種の部品を組み合わせることで，新たに本件発明１の技術的範囲に属する本件製品…を生産し，被控訴人がこれを輸入・販売しているのであるから，前記(ｱ)，(ｲ)のとおり，控訴人による本件特許権の行使は当然には制限されるものではない。
ｂ そこで，まず，控訴人においてこのような特許製品の生産を黙示的に承諾していると認められるかを検討する。
　この点，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が存続しており，かつ，本件ベースバンドチップがその対象となると仮定した場合における，仮定される控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は，控訴人が有する現在及び将来の多数の特許権を含む包括的なクロスライセンス契約であり，本件特許を含めて，個別の特許権の属性や価値に逐一注目して締結された契約であるとは考えられない。また，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約の対象は，「インテル・ライセンス対象商品」すなわち「(a)半導体材料，(b)半導体素子，又は(c)集積回路を構成する全ての製品」であって，「インテル・ライセンス対象商品」に該当する物には，控訴人の有する特許権との対比における技術的価値や経済的価値の異なる様々なものが含まれ得る。そうすると，かかる包括的なクロスライセンスの対象となった「インテル・ライセンス対象商品」を用いて生産される可能性のある多種多様な製品の全てについて，控訴人において黙示的に承諾していたと解することは困難である。そして，インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップを用いて「データを送信する装置」や「データ送信装置」を製造するには，さらに，ＲＦチップ，パワーマネジメントチップ，アンテナ，バッテリー等の部品が必要で，これらは技術的にも経済的にも重要な価値を有すると認められること，本件ベースバンドチップの価格と本件製品…との間には数十倍の価格差が存在すること…，…本件製品…は「インテル・ライセンス対象商品」には含まれていないことを総合考慮するならば，控訴人が，本件製品…の生産を黙示的に承諾していたと認めることはできない。
　なお，このように解したとしても，本件ベースバンドチップをそのままの状態で流通させる限りにおいては，本件特許権の行使は許されないのであるから，本件ベースバンドチップを用いて本件製品…を生産するに当たり，関連する特許権者からの許諾を受けることが必要であると解したとしても，本件ベースバンドチップ自体の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし，控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が，契約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対価を定めたものでないことからすると，控訴人に二重の利得を得ることを許すものともいえない。
ｃ …控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約は，１号製品を含めて「インテル・ライセンス対象商品」についてインテル社に特許権の実施行為を許したものにすぎず，同契約には，これを超えて，インテル社に，１号製品を用いた特許製品の生産を承諾する権限まで与えたことを裏付ける条項は存在しない。その他，控訴人とインテル社間のライセンス契約やこれに対する第２変更契約に至る経緯等をみても，インテル社が特許製品の生産を黙示的に承諾し，控訴人による本件特許権の行使が制限されること等の結論を導く事情があると認めることはできない。」

【争点】⑤控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくアップル社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の成否
(1) 準拠法 ⇒ フランス法が適用される。（一審判決は、この論点について判断していない。）
「本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否は,その法律関係の性質が法律行為の成立及び効力に関する問題であるから,通則法７条によってその準拠法が定められると解するのが相当である。
　そして,ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーには,『このポリシーは,フランス法に準拠する。』との規定があること…,本件ＦＲＡＮＤ宣言にも,その有効性等はフランス法に準拠するとの文言が含まれていること…からすると,『当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法』（通則法７条）は,フランス法である…」
(2) ライセンス契約の成否 ～ 契約上のＦＲＡＮＤ抗弁


⇒ライセンス契約の成立自体については、「第三者のためにする契約」の枠組み自体を否定した訳ではないが、本件ＦＲＡＮＤ宣言が「申込み」であると解することはできない。
「フランス法においては，ライセンス契約が成立するためには，少なくともライセンス契約の申込みと承諾が必要とされるところ，次のとおり本件ＦＲＡＮＤ宣言については，フランス法上，ライセンス契約の申込みであると解することはできない。すなわち，① 本件ＦＲＡＮＤ宣言は「取消不能なライセンスを許諾する用意がある」（prepared to grant irrevocable licenses）とするのみで，…文言上確定的なライセンスの許諾とはされていない。また，② 本件ＦＲＡＮＤ宣言には，ライセンス契約の対価たるライセンス料率が具体的に定められていないのみならず，ライセンスした場合の地理的範囲やライセンス契約の期間等も定まっておらず，これに対する承諾がされたことで契約が成立するとした場合の拘束力がいかなる範囲で生じるのかを知る手がかりが何ら用意されていない。…③ …ＦＲＡＮＤ宣言をしていない必須特許の保有者がいた場面等では，この互恵条件が満たされないまま，ＦＲＡＮＤ宣言の対象となった特許についてのみライセンス契約が成立する事態を招きかねない。…④ …ＥＴＳＩはライセンス交渉には関与しないことを明らかにしている…。…⑤ 現在のＥＴＳＩのＩＰＲポリシーを制定するに当たっては，当初，利用者に「自動ライセンス」を与えることを可能とするような規定とする試みが存在したところ，これに強い反対があり断念された結果，現在のＩＰＲポリシーが採用されたという経緯がある…。 

　以上からすると，本件ＦＲＡＮＤ宣言がライセンス契約の申込みであると解することはできない。」
★米国ワシントン西区連邦地裁は、Microsoft v. Motorolaにおいて、2012年6月、標準化機関と特許権者であるMotorolaとの間で、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である契約上の約束をしたことにより、Microsoftを受益者である第三者（Third Party Beneficial）としてMotorolaとの間でRAND条件でのライセンス契約が成立したと判断した。（高林龍、知財管理Vol.63 No.12 2013）
【争点】⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否
(1) 準拠法 ⇒ 日本法が適用される。（一審判決と同じ）
「本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権は，その法律関係の性質が不法行為であると解されるから，通則法１７条によってその準拠法が定められることになる…。
　そして，本件における『加害行為の結果が発生した地の法』（通則法１７条）は，本件製品…の輸入，販売が行われた地が日本国内であること，我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とされていることからすると，日本の法律と解すべきであるから，本件には，日本法が適用される。」
(2) ＦＲＡＮＤ宣言がされた場合の損害賠償請求について ～ 法律上のＦＲＡＮＤ抗弁
「(ｱ) …必須宣言特許…に基づく損害賠償請求においては，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える請求を許すことは，当該規格に準拠しようとする者の信頼を損なうとともに特許発明を過度に保護することとなり，特許発明に係る技術の社会における幅広い利用をためらわせるなどの弊害を招き，特許法の目的である『産業の発達』（同法１条）を阻害するおそれがあり合理性を欠くものといえる。…
(ｲ) 一方，必須宣言特許に基づく損害賠償請求であっても，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲内にある限りにおいては，その行使を制限することは，発明への意欲を削ぎ，技術の標準化の促進を阻害する弊害を招き，同様に特許法の目的である『産業の発達』（同法１条）を阻害するおそれがあるから，合理性を欠くというべきである。標準規格に準拠した製品を製造，販売しようとする者は，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の支払は当然に予定していたと考えられるから，特許権者が，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償金の支払を請求する限りにおいては，当該損害賠償金の支払は，標準規格に準拠した製品を製造，販売する者の予測に反するものではない。
　また，ＦＲＡＮＤ宣言の目的，趣旨に照らし，同宣言をした特許権者は，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては，差止請求権を行使することができないという制約を受けると解すべきである。…上記制約を考慮するならば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の損害賠償請求を認めることこそが，発明の公開に対する対価として極めて重要な意味を有するものであるから，これを制限することは慎重であるべきといえる。 

(ｳ) 以上を「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求」と「ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額による損害賠償請求」に分けて，より本件の事実に即して敷衍する。
ａ ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求
　…ＦＲＡＮＤ宣言がされている本件特許についてＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求権の行使を許容することは，このような期待を抱いてＵＭＴＳ規格に準拠した製品を製造，販売する者の信頼を害することになる。　★ここでいう権利濫用は、「概観法理」である。
　必須宣言特許を保有する者は，ＵＭＴＳ規格に準拠する者のかかる期待を背景に，ＵＭＴＳ規格の一部となった本件特許を含む特許権が全世界の多数の事業者等によって幅広く利用され，それに応じて，ＵＭＴＳ規格の一部とならなければ到底得られなかったであろう規模のライセンス料収入が得られるという利益を得ることができる。また，本件ＦＲＡＮＤ宣言を含めてＥＴＳＩのＩＰＲポリシーの要求するＦＲＡＮＤ宣言をした者については，自らの意思で取消不能なライセンスをＦＲＡＮＤ条件で許諾する用意がある旨を宣言しているのであるから，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超えた損害賠償請求権を許容する必要性は高くないといえる。
　したがって，ＦＲＡＮＤ宣言をした特許権者が，当該特許権に基づいて，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求をする場合，そのような請求を受けた相手方は，特許権者がＦＲＡＮＤ宣言をした事実を主張，立証をすれば，ライセンス料相当額を超える請求を拒むことができると解すべきである。↓特許権者の立証責任（差止めは、被疑侵害者の立証責任（仮処分事件/争点⑧））
　これに対し，特許権者が，相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しない等の特段の事情が存することについて主張，立証をすれば，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料を超える損害賠償請求部分についても許容されるというべきである。そのような相手方については，そもそもＦＲＡＮＤ宣言による利益を受ける意思を有しないのであるから，特許権者の損害賠償請求権がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額に限定される理由はない。もっとも，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額を超える損害賠償請求を許容することは，前記のとおりの弊害が存することに照らすならば，相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は，厳格に認定されるべきである。　★相手方にも、事実上、ＦＲＡＮＤ条件に則った誠実交渉義務がある。
　★特許権の無効を主張して，ライセンスを受けることを拒否する場合もこの特段事情に該当するとしてしまうと，特許無効による権利濫用抗弁（特許法104条の3）という重要な抗弁を失うため，そのような解釈は行うべきでなく，おそらく，このようなことを配慮して，判決は「相手方がＦＲＡＮＤ条件によるライセンスを受ける意思を有しないとの特段の事情は，厳格に認定されるべき」と判示した。と、田村教授（北大）が見解を述べる。（ＮＢＬ2014/7/1号）

b ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求
　…ＦＲＡＮＤ宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果，当該損害賠償請求権が発明の公開に対する対価として重要な意味を有することを考慮してもなお，ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて，相手方から主張立証がされた場合には，権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられない…。　★ここでいう権利濫用は、第一審と同じ懲罰。⇒ハードルＵＰ
(3) 特段の事情の有無についての検討　★上記ｂの「特段の事情」のこと。
…　★第一審判決が権利濫用の理由として挙げた３点に言及した。
(ｱ) 誠実交渉義務について 

　控訴人が本件ＦＲＡＮＤ宣言をしていることに照らせば，控訴人は，少なくとも我が国民法上の信義則に基づき，被控訴人との間で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担すると解される。　★誠実交渉義務を、（日本国）民法上の信義則として認めた。
　…控訴人は提案するライセンス条件がＦＲＡＮＤ条件にのっとったものであることを説明すべきであるとしても，控訴人が控訴人と他社との間のライセンス契約の条件を開示しなかったことを直ちに不当と非難することはできず，控訴人のライセンス交渉過程での態度をもって，控訴人がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内で損害賠償請求をすることが著しく不公正であるとまでは認めることはできない。
★米国ワシントン西区連邦地裁は、Microsoft v. Motorolaにおいて、上掲の2012年6月の判断後、2013年9月、陪審がMotorolaの契約不履行（ワシントン州契約法における誠実交渉義務）に基づいて、弁護士費用を含めて1400万ドルの損害を認定した。（竹中俊子、2014/6/3講演）
(ｲ) 適時開示義務について 

　ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーには，各会員は，自らが参加する規格技術仕様の開発の間は特に，ＥＴＳＩに必須ＩＰＲについて適時に知らせるため合理的に取り組むべきことが定められているから…，控訴人もかかる義務を負担しているというべきである。
★契約締結準備段階において当事者が信義則上重要情報提供義務を負うことは、最判H23.4.22で認められている。
⇒同最判は、説明義務違反の効果として、不法行為の成立を想定している。（小泉直樹、ジュリスト2013年6月号）
　…控訴人は，本件特許権の存在を知ってから２年余りもの間，ＥＴＳＩに対して本件特許権の存在を通知していない。
　しかし，…控訴人は，最終的には本件ＦＲＡＮＤ宣言をするに至っていること，控訴人が本件特許権を有することが判明していたか否かが代替的Ｅビット解釈のＵＭＴＳ規格への導入の採否に何らかの影響を及ぼしたと解されないこと，他社との比較においても開示までの２年あまりという期間が，極端に長いとまではいえないこと（…）をも考慮すれば，控訴人によるＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求をすることが著しく不公正であると認めるには足らない。
(ｳ) 本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立てについて 

　前記のとおり，必須特許の保有者が，ＦＲＡＮＤ宣言をした場合，必須宣言特許による差止請求権の行使は，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約を締結する意思のある者に対しては，権利の濫用に該当し許されないといえる。控訴人は，…仮処分の申立てをし，…差止めを求めているが，控訴人において，…仮処分の申立てをしたとの事実が，控訴人によるＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求権の行使が許されないとの結論を導く理由にはならない…」
(ｴ) 独占禁止法について 

　…控訴人の主張に係る損害賠償の金額は，控訴人がＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料であると主張する金額に留まることに加えて，ＦＲＡＮＤ条件によるライセンス料相当額を超える損害賠償請求は原則として権利の濫用となり許されないことを考慮すると，…ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス料相当額の範囲内での損害賠償請求が同法に違反すると認めるには足らない。

【争点】⑦損害額
販売価格 × 寄与率 × ５％（実施料率） × １/５２９
★L&T６４号で、裁判官（不詳）が、「本判決が認定した各種事情を前提とするもので、（５％を）製品出荷価格に対する割合とすること（寄与率を掛けないこと）を常に排斥する趣旨は含まないというべきであろう。」と論評した。
　販売価格は、５万円程度
　寄与率（ＵＭＴＳ規格に準拠していることの貢献部分）は、①本件製品は，移動体通信機能としては，Ｗ－ＣＤＭＡ方式以外にＧＳＭ方式等にも準拠していること、②デザインやユーザーインターフェイス，利用できる各種のソフトウェア，ＣＰＵ，カメラ，オーディオ機能，ディスプレイ，ＧＰＳ機能，３軸ジャイロや加速度センサーを始めとする各種のセンサーにおける特徴，機能が貢献していること、③マーケティング活動も，これに相当程度貢献していること、④（一部の対象製品については、），移動体通信機能を除いた製品と移動体通信機能を有する製品との販売価格差が１万数千円程度であること、などが考慮された。

　累積ロイヤリティ率を５％にするという業界合意が認定された

　フェアフィールド社のレポートにより、必須宣言された１８８９の特許ファミリーのうち、必須であるかおそらく必須であると判定されたのは、５２９の特許ファミリーであった。

（「他にはＵＭＴＳ規格の必須特許であって我が国において特許権が付与されているものの数を認定し得るに足りる証拠は何ら提出されていない。」）
（参考）ドイツの状況について
　ドイツでは、FRANDの抗弁が問題となる場合の確立された判例として、ドイツ連邦最高裁判所の「Orange Book Standard」事件判決が適用されてきていた。
　Orange Book判例は、標準必須特許に基づく差し止め処分は原則として可能であるが、被告が、特許権者である原告に対して、当該特許に関して無条件でFRAND条件に基づくライセンスを受諾する意思を表示し、かつ当該ライセンス条件に基づく義務を遵守している場合 (ロイヤルティの預託等) には、競争法違反となり差し止め処分は認められないとした。被告提示のライセンス条件がFRAND条件に適合的でない場合は、原告はこれを適法に拒絶し得る
　被告が当該標準必須特許の有効性を争う場合は、「特許が有効である場合に限りライセンスを受ける」旨の条件を付しているため、「無条件で」に該当せず、FRANDの抗弁は認められないので、特許の有効性の如何に関わらず、差止処分の対象となり得る。
　このOrange Book判例が、変更される可能性が生じてきた。デュッセルドルフ地方裁判所は、Huawei v ZTEに関連して、欧州司法裁判所にOrange Bookルールに基づく実施権がEU競争法に適合的か否かなどの内容の付託を行い、侵害訴訟手続を一時中止とした。

　付託された５つの質問は、下掲のとおりである。

　なお、これに先立ち、欧州委員会が、Samsungによる標準必須特許侵害に基づくAppleに対する差止請求に関連し、被告がライセンス交渉を行う意思を有する場合には、当該標準必須特許に基づく差止の訴えは支配的地位の濫用に当たり、SamsungがEU各国で行っている上記訴えの提起は競争法違反である旨の見解を発表している。
（欧州司法裁判所への付託事項）
1. 標準化機関に対して自身の標準必須特許をすべての第三者に対しFRAND条件にてライセンスすることを誓約している同標準必須特許の所有者は，FRAND条件に基づくライセンスを受けるべく交渉する意思を示している侵害者に対し，侵害差止めによる救済を裁判所に求めた場合，市場における支配的地位を濫用することになるのか？

又は，
侵害者が，受入れ可能で付随条件なしのライセンスの申出を，当該標準必須特許の所有者がその条件を拒んだ場合には不公平に当該侵害者を妨害し又は差別することになってしまうような条件で，当該標準必須特許の所有者に対して行うとともに，当該侵害者がその求めているライセンスが許諾されることを見込んで，過去の侵害行為に関して（仮想的に）生じる侵害者の契約上の義務を，侵害者が既に履行している場合に限り，同標準必須特許の所有者は市場における支配的地位を濫用することになるのか？
2. 単に侵害者が交渉の意思を示していたことを理由として，同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は，当該交渉の意思に係る実体的及び/又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？侵害者は，単に，広く一般的な意味で交渉を開始する意思がある旨の（口頭の）宣言を行ってさえいれば，その交渉の意思が推定され得るのか，それとも，当該侵害者は，例えば，それに基づいてライセンス契約を結ぶ準備ができている条件を通知するなどして，実際に交渉を開始していなければならないのか？
3. 受入れ可能で付随条件なしのライセンス契約を結ぶ申出を侵害者がしていることを理由として，同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は，当該申出に係る実体的及び／又は時間的な条件に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該申出は，関連する産業の実務に従ってライセンス契約が通常備えるすべての商業的条件を備えている必要があるか？当該申出は，当該標準必須特許の実際の使用及び/又はその有効性を必須の条件とし得るか？
4. 侵害者がそのライセンス請求から生じる義務を履行していることを理由として，同標準必須特許の所有者が支配的地位を濫用することとなる場合：

TFEU第102条は，当該義務履行行為に関する特定の要件を随伴するものであるか？当該侵害者は，特に，過去の侵害行為に関して経理書類の提出及び/又は実施料の支払いをしなければならないか？実施料の支払い義務は供託によって履行することも可能か？
5. 標準必須特許権者が市場の支配的地位を濫用することとなる条件は，特許権侵害に対する他の救済手段（過去の侵害に関する経理書類の開示，侵害物品の流通経路からの廃棄除去，及び損害賠償の請求）にも適用されるか？
（参考）平成１７年（ネ）第１００２１号 ～ インクカートリッジ事件知財高裁大合議

ウ　方法の使用について
　特許法２条３項２号の規定する方法の発明の実施行為，すなわち，特許発明に係る方法の使用をする行為については，特許権者が発明の実施行為としての譲渡を行い，その目的物である製品が市場において流通するということが観念できないため，物の発明に係る特許権の消尽についての議論がそのまま当てはまるものではない。しかしながら，次の(ア)及び(イ)の場合には，特許権に基づく権利行使が許されないと解すべきである。
(ア)　物を生産する方法の発明に係る方法により生産される物が，物の発明の対象ともされている場合であって，物を生産する方法の発明が物の発明と別個の技術的思想を含むものではないとき，すなわち，実質的な技術内容は同じであって，特許請求の範囲及び明細書の記載において，同一の発明を，単に物の発明と物を生産する方法の発明として併記したときは，物の発明に係る特許権が消尽するならば，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解するのが相当である。したがって，物を生産する方法の発明を実施して特許製品を生産するに当たり，その材料として，物の発明に係る特許発明の実施品の使用済み品を用いた場合において，物の発明に係る特許権が消尽するときには，物を生産する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないこととなる。
(イ)　また，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使用にのみ用いる物（特許法１０１条３号）又はその方法の使用に用いる物（我が国の国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なもの（同条４号）を譲渡した場合において，譲受人ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明に係る方法の使用をする行為，及び，その物を用いて特許発明に係る方法により生産した物を使用，譲渡等する行為については，特許権者は，特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されないと解するのが相当である。その理由は，① この場合においても，譲受人は，これらの物，すなわち，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をすることができることを前提として，特許権者からこれらの物を譲り受けるのであり，転得者も同様であるから，これらの物を用いてその方法の使用をする際に特許権者の許諾を要するということになれば，市場における商品の自由な流通が阻害されることになるし，② 特許権者は，これらの物を譲渡する権利を事実上独占しているのであるから（特許法１０１条参照），将来の譲受人ないし転得者による特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めてこれらの物の譲渡価額を決定することが可能であり，特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているからである（この場合には，特許権者は特許発明の実施品を譲渡するものではなく，また，特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許されないというべきであるが，このような場合を含めて，特許権の「消尽」といい，あるいは「黙示の許諾」というかどうかは，単に表現の問題にすぎない。）。
　したがって，物を生産する方法に係る発明においては，特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が，専ら特許発明に係る方法により物を生産するために用いられる製造機器を譲渡したり，その方法による物の生産に不可欠な原材料等を譲渡したりした場合には，譲受人ないし転得者が当該製造機器ないし原材料等を用いて特許発明に係る方法の使用をして物を生産する行為については，特許権者は特許権に基づく差止請求権等を行使することは許されず，当該製造機器ないし原材料等を用いて生産された物について特許権に基づく権利行使をすることも許されないというべきである。
米国連邦最高裁2008.6.9、Quanta事件
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①　販売製品が方法特許を「具現化（embodied）」する場合は、方法特許は消尽する。
★①については、日本のインクカートリッジ大合議判決と、基本的に同じ。（インクカートリッジ大合議判決については、物の発明の消尽論については最高裁が異なる規範を示したが、方法の発明の消尽論については最高裁が上告受理しなかったため、同大合議判決の方法発明の消尽論に関する一般論は活きている。）
②　部品が完成品特許（物の発明）を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は、部品の販売により完成品特許は消尽する。

⇒「実質的に具現化する（substantially embodied）」とは、

（1）部品の唯一の合理的使用が、完成品特許（物の発明）を実施するものであること、かつ

（2）部品が、完成品特許（物の発明）の本質的、又は発明的な特徴を実施していること
★②については、日本のアップルサムソン大合議判決と微妙に異なるが・・・、

　アップルサムソン大合議判決は、1号製品（商業的・経済的観点から、完成品特許に係る特許製品を生産にのみに用いる物）の譲渡により、1号製品自体は消尽するが、完成品特許は消尽しないとして、後は「黙示の許諾」の有無の問題とした。（消尽と異なり、黙示の許諾は反対意思の表明により覆せるとすれば、大きな差異がある。）

　もっとも、アップルサムソン大合議判決も、1号製品の譲渡が、更に「部品が、完成品特許の本質的、又は発明的な特徴を実施している」状況においては、もはや完成品の生産が「新たな生産」と言えず、消尽を認める余地もあるかもしれない。その意味では、Quanta米国最高裁判決と矛盾しないと理解することも可能である。
③許可された販売に起因して生じる特許権の消尽は、（少なくとも本件では）回避できない。

★③については、インクカートリッジ大合議判決も、アップルサムソン大合議判決も言及していない。

　東地平成13年（ワ）6000は、特許権者と購入者との間で実施品の使途を限定する合意がなされたとしても、消尽するという効果が発生することに変わりなく、使途限定に反する行為がなされたとしても特許権侵害にならないとした。

　大地平成10年（ワ）11089は、所有権留保の効果を認めて、消尽を否定した。⇒控訴審は、否定した。
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