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調査研究の背景・趣旨 

 

 権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、必要に応じ、差止請求権の行使を

制限すべきとの声がある。我が国と関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や状況も

調査するとともに、国内の状況を調査し、基礎資料の作成を目的として、包括的に調査研究を実

施する。 

海外調査 

 

調査対象国・地域 

（米国、中国、英国、ドイツ、フランス、 

韓国、台湾） 

調査対象国・地域ごとに各国の差止請求権の行

使を巡る状況について整理。 

まとめ 
 

 国内においては、いわゆるパテントトロールについては一部の業界からの意見はあるものの、

これまでの状況とは大きな変化があるとはいえない。特許権による差止請求権の意義の重要性、

特にアジア各国における特許権の保護の重要性、を指摘する意見もあり、現在、差止請求権を制

限すべき国内的な必要があるとはいえず、国際交渉において、アジア各国・地域における特許権

の保護を主張する日本の政策との整合性をとる必要がある。 

委員会による検討 

 

本調査研究に関して専門

的な知見を有する 15 名で

構成される調査研究委員

会を設置し、4 回の委員会

による検討。 

 

 

国内ヒアリング調査 
 

国内企業及び大学・研究機関を対象とし、30 者に対し

て、権利行使態様と差止請求権の行使に対する考え方

についてヒアリング調査を実施。 
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Ⅰ． 序 

 

 オープンイノベーションの進展、特許権者の多様化、経済のグローバル化等、特許を取

り巻く環境が大きく変化している今日にあって、イノベーションの促進を阻害することの

ないよう、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、必要に応じ、差止

請求権の行使を制限すべきとの声がある。差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具

体的な場合として、 

 ・いわゆるパテントトロールにより権利行使がなされる場合 

 ・製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合 

 ・標準技術におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合 

などが挙げられている。 

 特許権の効力の在り方について議論を進めるに当たっては、各国において考え方が様々

に異なっている可能性があるところ、我が国の企業活動がグローバル化している現状にあ

っては、我が国と関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や国際的な議論の状

況についても調査し、権利行使態様の多様化を踏まえた包括的な検討が必要である。 

 そこで、権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方を検討するための基礎

資料作成を目的として、諸外国における差止請求権の行使を巡る状況の調査、国内企業・

研究機関における日本特許に基づく権利行使の状況と権利行使に対する考え方についての

ヒアリング調査を行うとともに、学識経験者、産業界有識者等から構成する委員会による

権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方についての検討を行った。 

 

ＩＩ． 諸外国における差止請求権の行使を巡る状況 

 

 調査対象国・地域（米国、中国、欧州（英国、ドイツ、フランス）、韓国、台湾）ごとに

弁護士事務所等に依頼し、その調査結果を踏まえ、当該国の法制度に通じた法律家に、各

国の差止請求権の行使を巡る状況についての執筆を依頼したものである。国・地域ごとの

状況によるが、差止請求権の根拠、法的性質等、差止めが認められるための要件、差止め

の執行、差止請求が制限される可能性、裁判例、差止めを認めなかった場合の金銭的賠償、

差止請求権の制限と強制実施権との関係、TRIPS 協定等の国際条約との関係、訴訟におけ

る勝訴率・和解率の特許権行使の状況、裁判所に提起する方法以外に差止めを請求する手

段の有無といった点について、各国の状況を解説したものである。 
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１． 米国 

 

 特許侵害訴訟における救済（法上の救済）の基本は損害賠償であり、裁判所には裁量権

を認めないように規定している（米国特許法第 284 条）。 

 これに対して、差止めは衡平法上の救済であり、裁判官は裁量で認めてもよいという任

意的規定になっている（米国特許法第 283 条）。 

 最高裁の eBay 判決が下されるまで、CAFC は特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に、ほぼ

差止めを認めていたが、eBay 判決前でも、差止命令を下さなかった判例が存在しないわけ

ではない。 

 eBay 判決では、差止めを認めるか否かを決定するにおいて考慮すべき 4 要素が示された

が、どのような場合に差止めを認めるべきではないかを示していない。その後の地裁判決

で差止めを認めなかった事件のほとんどは、(1)特許権者がライセンスのみを行っている場

合、(2)特許が製品やシステムの僅かな部分でしかない場合、(3)ビジネスモデル特許のよ

うに昔とは性格の異なる特殊な特許の場合、(4)権利範囲のあいまいな特許や有効性に疑い

のある特許の場合等に該当する。 

 eBay 判決後では、2011 年 1 月末までの差止めに関する判決に関して、166 件の内、75％

の 125 件で差止めが認められ、25％の 41 件で差止めが認められなかったが、まだその件数

が少なく、その影響がどのように現れているかを特定することはできない。 

 裁判所に提訴する方法以外に差止めを請求する方法として、ITC 手続による差止めがあ

る。ITC の差止め基準は地裁とは異なり、eBay 判決後の衡平法上の 4 要素を考慮しなくて

よいことが、2010 年の CAFC 判決に示されている。 

 

２． 中国 

 

 関連法上、諸外国同様、中国においても、特許権侵害が認められた場合、差止請求が認

められるのが原則であり、これが制限されるのは、民法上、権利濫用に該当する場合や、

特許法上、強制実施許諾が認められる場合等、極めて、例外的な場合に限定されている。 

 かかる法律上の原則にも拘わらず、中国では、様々な要因から、差止請求が制限される

可能性がある。この制限に係る最大の根拠となっているのが、2008 年に国家の知的財産に

係る基本総合戦略として発布された「国家知的財産権戦略綱要」の中で、重点戦略として、

「知的財産権濫用の防止」が特記され、同第 14 条にて、「関連する法律・法規を制定し、

知的財産権の境界を合理的に定め、知的財産権の濫用を防止して、公正な競争のための市

場秩序と人々の合法的権益を維持する。」と規定されている点である。 

 同規定を受けて、中央、地方の各政府機関において、様々な形で、知的財産権の差止請

求権に係る制限について規定されている。 
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 このように、特許権の差止請求権の制限の根拠となり得る国家政策、法律規定が散見さ

れるものの、現時点までに、特許権者がその差止請求権の行使について制限を受けた事案

は少ない。しかしながら今後、公共の利益、経済社会全体、又は科学技術の発展等の対立

利益との関係で、差止請求権に制限を受ける事案が増えてくる可能性は十分にある。 

 

３． 英国 

 

 英国では、差止めは衡平法上の救済方法であり、差止めを認めることは、常に裁判所の

裁量による。しかし、特許権の侵害は、その発明を独占的に実施し得る権利を侵害するこ

とになるため、通常は差止めが正当であり、適当な救済であるとみなされる。侵害が立証

された場合であっても、被告が差止めを免れるために主張し得る主な抗弁として、差止め

が公共の利益に反する場合と、又は被告の行為を差止めの対象とすることが著しく不均衡

な場合が挙げられる。しかしながら、いずれの抗弁も認められるのはかなり難しく、特に

近年の裁判例では、特殊な限られた状況で認められたケース以外にはない。  

 

４． ドイツ 

 

 ドイツ特許法第 139 条第 1 項では、違法な侵害行為や反復の危険又は初めての危険があ

る場合に、原則として常に差止請求が行えることが規定されており、この請求権、又はこ

の請求権の行使には制限が設けられてない。特許法により差止請求権が制限されるのは、

ドイツの連邦政府がその発明を公共の福祉のために実施すべき旨の命令を出したとき（ド

イツ特許法第 13 条）ないし、連邦特許裁判所が特定の者に強制実施権を付与したとき（ド

イツ特許法第 24 条）のみである。市場支配的地位の濫用（競争法による強制的実施権との

関係）、FRAND 宣言、権利の濫用、若しくは民法の一般条項が適用される場合には、制限さ

れる可能性がある。 

 欧州司法裁判所やドイツの連邦通常裁判所は、幾つかの判決において、特許権者が市場

支配的地位を占める企業である場合、ライセンスの許諾を拒否することは、特定の状況下

では、その市場支配的地位を濫用することに繋がりかねない、違法な行為になると判断し

ている。そのような競争法による強制実施権の構成要件が満たされるとき、被疑侵害者は

侵害訴訟において、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張できるかについては、ドイツ

の学説や下級審裁判例において争いがあったところ、連邦通常裁判所は、オレンジブック

標準規格（Orange-Book-Standard）事件判決において、被疑侵害者は、特許権者が市場で

の支配的地位を濫用している場合には、ライセンス許諾請求権を抗弁として主張すること

ができると判示した。しかしながら連邦通常裁判所は、特許権者の行動が濫用的で違法性

があるとされるのは、以下の場合に限られると判示した。すなわち、被疑侵害者が、無条
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件の、特許権者が拒否することが許されないような内容の実施許諾契約で、かつ自らを拘

束することになるものの締結を申し入れていて、特許権者がかかる実施許諾契約の締結を

拒絶することが差別的又は反競争的行動の禁止違反に当たり、かつ、被告が、既に特許権

の対象を実施していた場合には、その実施期間について、かかる実施許諾契約が締結され

るとすれば許諾の見返りとして被告が負うことになる義務を遵守していた場合のみである。 

 このほかに、一般的な権利濫用の禁止や、民法上の均衡性の原則に基づき差止請求権が

制限される余地があるが、これまでのところそのような裁判例は見られない。他方におい

て、特許製品そのものを生産したり、頒布したりしていない権利主体であっても、原則と

して差止めによる救済を享受し得ると判示した下級審裁判例等が見いだされる。 

 

５． フランス 

 

 フランスにおける特許侵害の差止請求権は、侵害が認められた場合に、特許による発明

の独占を回復するために認められる特許権者の当然の権利である。特許権の侵害という客

観的要素が成立する以上裁判所には差止めを命じる義務があり、強制実施権が認められ差

止めがそれと矛盾する場合を除き、判事は差止請求を認めないことはできない。その点で

侵害者が間接侵害者である場合に善意が考慮される損害賠償請求権と異なる。 

 差止請求権が知的財産権の保護に由来するものであることから、差止めは司法裁判所に

おける特許権侵害訴訟の枠内でしか請求することができず、本案訴訟による差止めと暫定

措置としての仮差止の 2 種類がある。 

 

６． 韓国 

 

 特許法に規定された侵害差止請求権は、特許権者又は専用実施権者が自身の権利を侵害

する者を排除できる最も効果的な手段の 1 つである。 

 特許権者又は専用実施権者が行使することができ、独占的通常実施権者については行使

できるというのが多数説であるが判例は否定説の立場である。 

 侵害差止請求に関する認容判決が確定した場合の執行は、実務的に民事執行法で規定す

る間接強制の方法が主に活用される。 

 侵害差止請求権の行使を合理的に制限する必要があるかについても論議がある。多数説

は、請求人が侵害事実を立証すれば、法院は侵害差止命令を下さなければならないという

立場であり、このように特許権に対する侵害事実が立証された場合に侵害差止命令を下さ

ない事例は確認されていない。ただし、商標権の行使と関連しては、権利濫用を理由に商

標権に基づいた差止請求を棄却した事例があり、この他にも米国の e-Bay 判決での衡平法

的考慮を法に反映させなければならないという見解と権利濫用禁止の法理を適用しなけれ
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ばならないという見解などがある。 

 特許法以外の侵害差止手段として、不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律

を根拠として韓国貿易委員会により知的財産権侵害行為を差し止めることができる。貿易

委員会による侵害差止は、民事訴訟による侵害差止請求より迅速な進行が可能であるとい

う点で、権利者の立場では貿易委員会による救済手続も考慮する必要があると言える。 

 

７． 台湾 

 

 専利権（中国語の「専利」には、発明特許、実用新案、意匠が含まれる）は、無体財産

権又は準物権であると認められ、それらの権利が有する「排他権」という性質によって、

専利が侵害され又は侵害のおそれがある場合、侵害排除或いは侵害防止を請求することが

できる。侵害訴訟において、権利者が侵害の排除として侵害行為に対する差止請求をし、

被告の行為が専利権の侵害を構成すると裁判所が一旦認定すれば、侵害者の故意又は過失

など主観的要件を有するか否かを問わず、当該権利を侵害する製品の製造、販売、使用な

どの行為を禁止するよう被告に命じる。 

 一方、専利権が侵害された場合、訴訟を提起して、勝訴判決を得たとしても、判決が確

定されるまでには、相当な時間がかかるので、実務において、仮処分(仮の地位を定める仮

処分)の申立てを通じて、判決確定前であっても、差止請求権を実現させることは可能で、

しかもかようなケースは少なくない。しかし、知的財産事件の特性に基づけば、仮の状態

を定める仮処分の要件につき、知的財産裁判所は、より厳しい態度をとっている。統計資

料によれば、仮の地位を定める仮処分の許可率は高くない。 

 

ＩＩＩ． 国内企業・研究機関における状況と考え方 

 

 日本特許に基づく権利行使の状況と権利行使についての考え方についての情報を収集す

ることを目的として、製造企業を中心に大企業 25 社、中小・ベンチャー企業 2 社、大学・

研究機関 3 者に対して、ヒアリング調査を実施した。 

 権利行使の方針、ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用、警告状の送付や受

理の状況、差止請求権を制限するべきかどうかについての考え方、差止請求権に制限が課

された場合の企業活動への影響、権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか、

権利行使をする相手によって対応が異なるかといった観点からヒアリング調査を行った。 

 

ＩＶ． 権利行使についての各委員の考え方 

 

 業界の状況によっても権利行使についての考え方は影響を受けるところ、産業界有識者
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の各委員を中心に、権利行使についての考え方を述べたものである。 

 「医薬品産業界における特許権の権利行使の実態と考え方」として奥村洋一委員から、

「一電気メーカーの考え」として高尾昌之委員から、「日本の自動車産業における権利行使

の実態と考え方」として田村光一委員から、「電機業界の場合」として戸田裕二委員から、

「産業界における権利行使の実情と考え方」として宮内弘委員から、「一化学企業からの視

点」として八島英彦委員から、「我が国の現状から見た差止請求権の制限の妥当性」として

江藤聡明委員から、考察をしたものである。 

 

Ⅴ． まとめ 

 

 本調査研究では、アジアの国や地域において、特許権の保護が十分になされていない状

況も踏まえて、今後の国際交渉も踏まえたより広い視野から、特許権の権利行使の問題を

調査した。 

 外国における権利行使についての調査及び研究会における委員の指摘から、中国におけ

る特許権の保護についての懸念があることが明らかになり、特許権の保護に関する今後の

課題の一つとして、中国を含めたアジア各国での特許権の保護についての調査が必要であ

ると考える。 

 なお、国内におけるヒアリング及び委員の指摘からは、国内においては、いわゆるパテ

ントトロールについては一部の業界からの意見はあるものの、これまでの状況とは大きな

変化はなく、特許権による差止請求権の意義の重要性、特にアジア各国における特許権の

保護の重要性、を指摘する意見もあり、現在、差止請求権を制限すべき国内的な必要があ

るとはいえず、国際交渉において、アジア各国・地域における特許権の保護を主張する日

本の政策との整合性をとる必要があり、国内において、差止請求権に関する措置をとる必

要は見いだしがたい。 

 

 



 



 



 

 

 



はじめに 

 

 特許権は排他権として規定されている。特許法の立法趣旨は、発明の保護及び利用を図

ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することにある。 

 発明を成した者自らが特許権を取得しその実施を行っていた状況下では、特許権者に排

他権を付与することは、資本主義経済の下、発明を奨励し発明の保護及び利用を図るため

の妥当な方策と、受け止められていた。 

 一方、特許権の財産権としての価値への関心の高まりを受け、知的財産権の流通及び資

産活用が活発化し、特許権者及び権利行使態様が多様化している。また、電気・情報通信

における標準化技術に代表されるように、多数の者が共通の技術を利用することが産業全

体の発展を促すという産業形態も見受けられる。 

 このような状況を受け、特許権の効力の在り方、特に差止請求権の行使に対して懐疑的

な見方も見受けられるようになり、多々、検討と議論がなされてきている。当研究所にお

いても、特許庁からの委託を受けて、平成 19 年度「日米韓における特許権の行使に関する

諸問題についての調査研究」、平成 20 年度「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使

への対応策に関する調査研究」、平成 21 年度「イノベーションの創出に資する知的財産権

制度の在り方に関する調査研究」等を行ってきた。 

 本報告書は、今年度、特許庁からの委託を受け、特許権の効力の在り方については、諸

外国における法制度とその運用や、広範な産業分野ごとの特許権の権利行使の実態を踏ま

えて検討すべきものであるところ、それらについて調査検討を行ったものである。 

 本報告書が特許権の効力の在り方の検討の一助となれば幸いである。最後に、本調査研

究の遂行にあたり、貴重なご意見、ご指導及びご協力頂いた関係各位の方々に、この場を

借りて深く感謝する次第である。 
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Ⅰ． 序 

 

１． 背景及び目的 

 

 オープンイノベーションの進展、特許権者の多様化、経済のグローバル化等、特許を取

り巻く環境が大きく変化している今日にあって、イノベーションの促進を阻害することの

ないよう、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、必要に応じ、差止

請求権の行使を制限すべきとの声がある1。差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具

体的な場合として、 

・いわゆるパテントトロールにより権利行使がなされる場合 

・製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合 

・標準技術におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合 

などが挙げられており、これらの場合についての特許権の効力の在り方について検討する

ことが求められた2。 

 特許権の効力の在り方について議論を進めるに当たっては、権利行使態様の多様化を踏

まえた包括的な検討が必要である。例えば、 

・前提となる特許権が有効に機能しているか 

・差止請求権を制限すべきと指摘されている権利行使態様や権利主体の具体例 

・差止請求権の制限によって技術開発企業が受ける影響 

・TRIPS 協定を始めとする諸条約との関係 

などを調査する必要がある。 

 また、特許権の効力の在り方については、各国において考え方が様々に異なっている可

能性があるところ、我が国の企業活動がグローバル化している現状にあっては、我が国と

関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や国際的な議論の状況についても調査

する意義がある。 

 そこで、権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方を検討するための基礎

資料作成を目的として、上記論点を中心に包括的に調査研究を実施した。 

 

 

 

                         
1 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 27 回（平成 22 年 5月 24 日）配布資料 1「差止請求権の在り方

について」、及び、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 34 回（平成 23 年 2月 1 日）配布資料 1「特許

制度に関する法制的な課題について」（案）53-57 頁 
2 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 27 回（平成 22 年 5月 24 日）配布資料 1「差止請求権の在り方

について」、及び、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 34 回（平成 23 年 2月 1 日）配布資料 1「特許

制度に関する法制的な課題について」（案）53-57 頁 
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２． 調査研究の方法 

  

（１） 委員会による検討 

 

 本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者等 15 名（法学者 4名、産業界有識

者（企業（中小企業を含む）、大学・ＴＬＯにおける実務者等）8 名、弁護士 1 名、弁理士

2名）で構成される調査研究委員会を設置し、下記 4回の委員会による検討を行った。 

 第１回委員会（平成 22 年 7 月 30 日） 

 第 2 回委員会（平成 22 年 10 月 25 日） 

 第 3 回委員会（平成 22 年 12 月 17 日） 

 第 4 回委員会（平成 23 年 2 月 8 日） 

 

（２） 海外調査 

 

 調査対象国・地域（米国、中国、欧州（英国、ドイツ、フランス）、韓国、台湾）ごとに

弁護士事務所等に依頼し、質問票調査を実施した。各依頼先とその調査結果については資

料編Ⅰに掲載する。その調査結果を踏まえ、当該国の法制度に通じた法律家に、第Ⅱ章に

掲載する各国の差止請求権の行使を巡る状況についての執筆を依頼した。 

 

（３） ヒアリング調査 

 

 国内企業及び大学・研究機関を対象とし、30 者に対して、権利行使態様と差止請求権の

行使に対する考え方についてヒアリング調査を実施した。 

 

３． 報告書の構成 

 

 第Ⅱ章では、差止請求権の行使に関する法的な諸問題を採り上げて、米国、中国、英国、

ドイツ、フランス、韓国、台湾における差止請求権の行使に関連する現行の法令・制度と

差止請求権の行使を制限し得る法理、差止を命ずる判決の執行、裁判例について、その内

容を整理する。 

 次いで、第Ⅲ章では、国内企業及び大学・研究機関を対象とし、権利行使態様と差止請

求権の行使に対する考え方についてヒアリング調査による現状把握を行う。さらに、第Ⅳ

章では、有識者による調査研究委員会での検討を踏まえ、委員の各意見を掲載する。最後

に、第Ⅴ章で本調査研究の総括を行う。 
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ＩＩ． 諸外国における差止請求権の行使を巡る状況 

 

１． 米国 

 

              Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP 

              米国特許弁護士 シニア･パートナー 服部 健一 

              米国特許弁護士 シニア･パートナー Scott M. Daniels 

              米国弁護士 アソシエート      井手 久美子 

 

（１） 法（law）と衡平法（equity） 

 

 米国憲法第 3 条第 2 節には、連邦裁判所の司法権には法（law）と衡平法（equity）の両

方があると規定している。 

 この法とは、昔はコモンロー、つまり判例法を意味していたが、今日では判例の多くは

制定法化されているので、最近の広義の意味では制定法も含んでいる。 

 昔の英国では、法に基づく訴訟は国王（King）の裁判所（court）で裁かれ、判事（judge）

が法の解釈を行い、証拠調べや証人尋問を行って陪審員が事実認定を行い評決（verdict）

を下し、それに基づき判事が判決（judgment）を起草していた。その判決の中で、救済措

置として損害賠償（damages）を金銭で補償していた。つまり法に基づく救済措置は金銭の

みであった1。 

 しかし、社会・経済が発達するにつれ、金銭のみの救済措置では真の公正が得られない

場合もあることから、判決に不服の者は国王の側近の大法官（chancellor）に訴え、大法

官が正義公正（equity）の立場から、損害賠償以外の必要な措置の命令（decree）を出し

た。この命令は、例えば、差止め、強制執行、謝罪命令、賠償の 3 倍化、弁護士費用支払

等、金銭以外による救済措置の全てであり、差止めは衡平法上の救済として発達したもの

である。 

 いずれにせよ、以上の経緯で法と衡平法の 2 つの概念が発展した。 

 このように法と衡平法の違いは、訴訟では法に基づく救済（損害賠償）が基本であり、

衡平法に基づく救済は、飽くまで必要に応じて裁判官の裁量で決定される措置ということ

と、前者の救済は損害賠償（金銭）で、後者の救済は金銭以外の全ての措置（差止め等）

であるという点である。 

 米国の連邦裁判所は建国以後しばらくの間、法と衡平法を分けて裁判していたが、1938

年に両者を合体し、同じ裁判所で法も衡平法も裁けるようにした。しかし、両者の根本的

                         
1 ポンドの単位は£というように L が用いられているが、その理由は Law の L＝金銭から来ているという説もある。 
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性格は全く異なるため、その手続、判断基準は今でも異なっている。そのため、法上の問

題の内、法律解釈は判事の専決事項であるが事実認定やそれが絡む結論（特許の有効性、

侵害、損害賠償）は陪審員が評決し、原則として判事はそれに拘束される。それに対して

差止めのような衡平法上の救済は、判事のみが裁量で判決する。 

 

特許に関する法と衡平法 

 

種類 

判決内容 

決定者 

元来の 

判決名 決定すべき問題2 救済 (裁量) (適用基準)

法 

(Law) 

特許の有効･無効 

侵害の有無 

損害賠償の有無 

その他 

（金銭的救済） 

 

損害賠償の額 

なし 原則 

陪審員（又は判

事・裁判官） 

judgment

(判決) 

衡平法 

(Equity) 

 

 

4 つのファクター 

 

 

故意の有無 

 

フロードの有無 

 

 

事件の悪質性 

(金銭以外すべての救

済) 

仮差止め、差止め、強制

執行 

 

賠償の 3 倍までの増加

 

権利行使停止(フロード

による) 

 

弁護士費用 

その他必要な制裁全て

あり 例外 

判事・裁判官のみ

（昔は大法官） 

decree 

(命令) 

 

（２） 差止請求権の根拠、法的性質 

 

 以上の法と衡平法の考え方の基本的な違いは、米国特許法にも明確に示されている。 

 特許侵害訴訟における救済（法上の救済）の基本は損害賠償であり、裁判所には裁量権

を認めないように規定している3。 

                         
2 すべての事実認定は陪審員か行うが、差止め、フロードの有無などは陪審員は行わない。特に故意の有無については

弁護士の鑑定（通常は守秘特権）も証拠開示の対象になり陪審員によるバイアスが大きいので裁判官が決定したり、分

離裁判にすることが多い。 
3 米国特許法第 284 条「裁判所は損害賠償を認めなければならない（the court shall award damages…）」 
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 これに対して、差止めは衡平法上の救済であり、裁判官は裁量で認めてもよいという任

意的規定になっている4。 

 前述したように、法と衡平法は元々分かれていたので、衡平法上の多くの救済（フロー

ド、強制執行等）は、米国特許法には規定がない。差止めは、例外的に特許法第 283 条に

法制化された衡平法上の救済である5。 

 

（３） 差止めが認められるための要件 

 

 差止めが認められるための要件は、まず、法の問題である侵害があったとする判決があ

るか、侵害があることを侵害者が自認している必要がある。最高裁の eBay 判決6が下され

るまでは、CAFC はそれ以前の最高裁判決の差止めの傾向にかんがみて、特許が有効で侵害

がある場合は差止めを認めることが、第 283 条の衡平法についての最高裁の解釈であると

理解し、侵害訴訟で勝訴した特許権者には、ほぼ差止めを認めていた。もちろん、eBay 判

決前でも、裁判所は、差止命令による公益への影響を考慮し、公益に大きなマイナスの影

響を与える場合は、差止命令を下さない場合が例外的にはあったが、ごく少ない件数であ

る（後述）。 

 eBay 判決後、特許権者は、衡平法上の伝統的な以下の 4 要素を立証する必要がある。 

a) 差止めを認めなければ原告が取り返しのつかない損害を被ること 

b) 法律上の救済措置（損害賠償）では原告の損害を救済するのに不適切であること 

c) 原告と被告の被害バランスを考慮すると衡平法上の措置（差止め）が適切である

と認められること 

d) 差止めを認めても公共の利益を損なわないこと 

 したがって、侵害ありの判決が下されたからといって、差止めが認められるべきとする

一般規則は存在せず、差止めを認めるか否かの判断の際には、上記 4 要素をバランスして

考慮しなければならない。 

 

（４） 差止めの執行 

 

 差止めの執行は、連邦民事訴訟規則第 62 条(a)(1)に規定されている。通常、裁判所から

の命令は、連邦民事訴訟規則第 62 条(a)に基づき、判決が下されてから控訴期間の 14 日を

過ぎた後に執行される。しかし、差止命令はその例外の 1 つとして扱われており、直ちに

実施され、控訴があった場合であっても、通常は執行が停止されることはない。 

                         
4 米国特許法第 283 条「衡平法の原則に従って、その裁判所が適切と認める差止命令をしてもよい（may grant）」 
5 284 条の賠償の三倍化、285 条の弁護士費用も法制化された衡平法上の救済である。 
6 eBay Inc.v. MercExchange, L.L.C. 547 U.S. 308 (2006). 
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 ただし、裁判所には差止めの執行に対して猶予期間を与える裁量権がある7。差止めの執

行に対して猶予期間を求める場合、保証金等を納める必要がある8。 

 控訴中に裁判所が裁量権により猶予期間を与えるか否かを判断する際に考慮する 4 要素

は以下のとおりである9。 

a) 猶予を求める当事者は、控訴審で勝訴する可能性が高いことを立証しているか否か 

b) 当事者は猶予なしでは取り返しのつかない損害を被るか否か 

c) その他の当事者は、猶予により実質的損害を被るか否か 

d) 公共の利益は原告、被告のいずれにあるか 

 

 控訴中に執行を猶予された事件としては、Verizon v. Vonage 事件や、Microsoft v. i4i

事件がある。Verizon v. Vonage 事件では、バージニア州西区連邦地方裁判所において、

Vonage 社は Verizon 社の特許を侵害したとして、5,800 万ドルの損害賠償と 5.5％のロイ

ヤルティを Verizon 社に支払うように命じ、また、差止命令を下した10。しかし、地裁は

裁量権により、侵害をしていた既存の顧客については控訴審の判決を待つ間は執行猶予期

間を与えた。Vonage 社は、この控訴審の判決を待つ間の執行猶予期間を新しい顧客に対し

ても適用するように緊急申立てを CAFC に提出した。審問の結果、CAFC は地裁の差止命令

について、新しい顧客に対しても執行猶予期間を与えた11。 

 また、i4i Limited Partnership 社は、Microsoft 社のソフトウェア「MS Word」が i4i

社の特許を侵害しているとして、テキサス州西区連邦地方裁判所に訴えた12。その結果、

Microsoft 社が 2 億ドルを損害賠償として支払うよう、陪審員は評決した13。また、裁判所

は故意侵害に基づき 4 千万ドル増額した上、i4i 社による差止請求を認容した。しかし、

差止めが執行される前のユーザは侵害品のソフトウェアを継続して使用することができ、

さらに、Microsoft 社がそれらユーザに技術的サポートを提供しても良いという限定的な

差止めであった。Microsoft 社は控訴するとともに、差止めに関して CAFC の判決が下され

るまで執行停止を申し立て、CAFC はこの申立てを認めた14。 

 

（５） 差止請求を認めない可能性 

 

 前述したように、eBay 判決が下されるまで、CAFC は特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に、

                         
7 連邦民事訴訟規則第 62 条(a)には、「unless the court orders otherwise」と規定されている。 
8 連邦民事訴訟手続法 Rule 62(c) 
9 Hilton v. Braunskill, 481 U.S. 770 (1987). 
10 Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp.,2007 U.S. LEXIS 26714 (E.D.Va.,A 2007) 
11 Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 228 Fed.APPX.986 (Fed.Cir.2007) 
12 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.,2009 U.S.Dist.LEXIS 70104 (E.D.Tex.,Aug.11,2009) 
13 評決を指示する証拠がある限り、裁判官はその額に拘束される。 
14 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 343 Fed.Appx.619 (Fed.Cir.2009) 
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ほぼ差止めを認めていた。しかし、eBay 判決では、勝訴した特許権者に、必ずしも差止め

が認められるわけではないと最高裁が示した。例えば、侵害者による侵害製品の販売によ

り、特許権者が利益の損失を被ることがなく、マーケットシェアを失うこともなく、特許

権者のブランドに傷がつくこともない場合は、差止めの必要はなく、損害賠償により補償

される15。 

 

（６） 裁判例 

 

（ｉ） 最高裁の eBay 判決前 

 

 前述したように、1982 年の CAFC の設立以来、特許が有効で特許侵害があれば、ほぼ一

律に CAFC は差止めを認めてきた。例えば、侵害ありの判決が下されると、よほどの正当な

理由がない限り、差止命令も付与されると示した CAFC 判決もある16。また、被告の心臓細

動除去機器が特許侵害していると裁判所が判断し、被告の侵害製品販売に対して差止めを

下した判決もある17。この際、本侵害製品が人命を救うこともできるため、公共への利益

が高いことを裁判所は認めたものの、米国連邦議会が制定した特許法上の規定は、新規性

があり、有益で、非自明な製品に関する発明に関しては、発明者に独占権を与えることが

長期的には国のためになると解釈できると判示した。 

 したがって、差止めは裁量によるものであり、「正当な理由」があれば、差止命令が付与

されないはずであったが、実際には、侵害ありの判決が下されると、差止命令も下される

のが一般的であった。 

 しかし、eBay 判決前でも、公共の利益を考慮した上で、差止命令を下さなかった判例が

存在しない訳ではない。例えば、衡平法上の原則を述べる一方、「公共の利益を考慮した上

で差止めを命じなかった過去の判例について説明した CAFC の Rite-Hite 判決がある」18。

具体的には、特許発明が実施されていない場合、公共は発明による利益を得ることができ

ないため、差止めを認める必要はないと示した。また、ごくまれではあるものの、差止命

令が下されなかった判例として、特許権者自身が販売を行っていない医療用具セット19や

下水処理工場の運営20に対して差止命令を下さなかったという事例がある。さらに、差止

めは裁判所の裁量権によるものであり、侵害の判決が下されたところで、必ずしも差止め

                         
15 zTechs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp.2d 437 (E.D. Tex. 2006). 
16 Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F. 2d 1226 (Fed. Cir. 1989). 
17 Eli Lilly and Co. v. Medtronic Inc., 7 USPQ2d1439, 1445(E.D. Pa. 1988, rev’d & remanded, 872 F.2d 402 (Fed. 

Cir. 1989), reh’g denied, 879 F.2d 849 (Fed. Cir. 1989). 
18 Rite-Hite Crop. V. Kelley Co., Inc.(1995). 
19 Hybritech, Inc. v. Abbott Lab., 4 USPQ2d 1001 (C.D. Cal. 1987). 
20 City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 21 USPQ 69 (7th Cir 1934). 
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が認められるわけではないと示した判決もある21。 

 また、ニュージャージー州連邦地方裁判所において、公衆衛生に関する特許であったに

も関わらず、差止めを認めた判決がある（Boehringer 事件）22。差止めを認めるか否かを

判断する際、後に最高裁のeBay判決において認定された4要素を裁判所は適用した。また、

適用に際し、裁判所は各要素に同じ重み（weight）を置く必要はなく、各事件の衡平を考

慮すべきであると示した。差止めを認めるか否かを判断する際に考慮すべき 4 要素は前述

記載のとおりであると示した。 

 

 Boehringer 事件で問題になった特許は、PRRS ウィルスに対する豚用ワクチンに関するも

のであった。被告は、(1)特許権者のワクチンには問題があるため、被告のワクチンを市場

に残す必要があること、(2)PRRS ウィルスに対して作用する様々なワクチンがある方が好

ましいこと、(3)差止めは、第 2 世代のワクチンの研究開発を滞らせる可能性があること、

(4)特許権者のワクチンは、被告のワクチンとは異なり、獣医から得る必要があるため、差

止めはワクチンの配布を限定してしまうこと等を主張した。しかし、裁判所は被告の主張

を認めず、4 要素を考慮した上で、差止めを認めた。 

 また、eBay 判決前の判決で、eBay 判決後もなお影響力のある判決23 24が Chisum on 

Patents に示されている25。 

 1 件目の Windsurfing International 事件判決では、差止めを認めるか拒否するかは裁

判所の裁量に委ねられているものの、差止めにより複数の侵害企業が倒産するから、又は

差止めにより侵害企業の受ける損害の規模が大きいからといった理由では、差止めを拒否

することはないと示した。 

 また、2 件目の W.L. Gore & Associates 事件判決では、裁判所は、侵害者が既に販売を

停止している侵害製品の使用及び販売に対して差止めを認めなかった。控訴審において、

侵害者が既に販売を停止している侵害製品の使用及び販売に対して差止命令を下さなかっ

た地裁の判断は間違いであるとして、CAFC は地裁の判決を覆した。その理由で、侵害者が

販売を既に停止したのなら、差止めを認めても特に侵害者に損害を与えることはなく、ま

た、侵害者が販売を停止したからといって、侵害者には侵害製品を製造する能力が残って

いるため、侵害者が二度と製造を行わないように、地裁が圧力を掛けるべきであると CAFC

は示した。 

 

 

                         
21 Odetics Inc. v Storage Technology Corp., 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999).  
22 Boehringer Ingelheimn Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp. (2000). 
23 Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986). 
24 W.L. Gore & Associates Inc. v. Garlock Inc., 842F.2d 1275 (Fed. Cir. 1988). 
25 Chisum, Donald S., Chisum on Patents, “Remedies,” §20.04[2][a] (2010). 
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（ｉｉ） 最高裁の eBay 判決 

 

 前述のように、差止めは裁判所の裁量権に服すものであると裁判所は認定していたもの

の、実際には、特許が有効で侵害ありの判決が下されると、通常、差止命令も下されてい

た。したがって、特許侵害訴訟で勝訴した場合は、差止めが一般原則であるという判例を

利用し、特許製品を製造せず、特許権を行使することのみで金儲けをする、いわゆるパテ

ントトロール（patent troll）の数が増加した。差止めは、製造会社に大きな損害を与え

るため、Microsoft 社を中心とする情報産業は、差止めを原則的に認めている運用に問題

があると主張し、特許法改正をバックアップしてきた。 

 eBay 事件では、特許権者の MercExchange 社がインターネット販売に関するビジネスモ

デル特許を有し、特許をライセンスすることが主なビジネスである特許管理会社であった

ため、特許権者がライセンス収入を得られれば十分であること、また、前記ビジネスモデ

ル特許の技術的内容が明確でないことから、eBay 社による侵害が故意侵害であると陪審員

が評決したにもかかわらず、地裁は差止めを認めなかった。 

 ところが、CAFC は、「特許が有効で特許侵害があれば、差止めを認めるのがこれまでの

最高裁判決の考え方である」と判示して、結論を逆転させた。 

 しかし、最高裁は、CAFC の解釈は誤っており、我々はそのように述べたことはなく、特

許法第 283 条は差止めを衡平法の観点から考慮した上で判断せよと明記していることから、

その観点を全て考慮しなければならないと判示して、またしても結論を逆転させた。その

判決の中で最高裁は、地裁の判決も CAFC の判決も共に単純なカテゴリー分けをした上での

結論で、いずれも誤りであるとして破棄し、審議し直すように差し戻した26。 

 事件の経緯は以下のとおりである。 

 上告人の eBay 社は、インターネット上のウェブサイトで、商品の売買やオークションの

サービスを提供している会社である。一方、被上告人の MercExchange 社は、この種の電子

市場で売買を行うビジネスモデルの米国特許第 5,845,265 号（以下、「265 特許」という）

等を有しており、自らは 265 特許を実施せず、他者にラインセンスしてビジネスを行って

いた。 

 eBay 社に 265 特許等をライセンスする交渉を MercExchange 社は行ってきたが、条件で

見合わず契約に至らなかった。そこで MercExchange 社は eBay 社を相手にバージニア州東

部地区連邦地方裁判所裁判所に特許侵害訴訟を提起した。 

 陪審員公判で、265 特許は有効であり、故意侵害もあり、損害賠償 29.5 億ドル(約 3,000

億円)という評決を陪審員は下した。 

                         
26 最高裁は、もし地裁の差止め否認の判決が、万が一、証拠、理由に基づいて正しいと判断できる場合は、CAFC の地裁

判決破棄を棄却して、再生（reinstate）できたはずである。しかし、地裁判決も理由付けが正しくなかったので、最高

裁は再生しなかった。 
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 その直後に MercExchange 社は差止めを要求したものの、MercExchange 社は特許管理会

社で特許を実施していないので、損害賠償がより適切な救済であるということと、265 特

許は問題の多いビジネスモデル特許で、クレーム範囲も不明確なことから、地裁は差止め

が不適切であると判断した。 

 この控訴を受け、特許が有効で特許侵害があれば差止めを認めるのが特許法上の衡平法

の解釈であるとして、CAFC は地裁判決と結論を逆転させた。 

 これを不服として最高裁に eBay 社が上告した。 

 最高裁は 2006 年 3 月 29 日に公開ヒアリングを行い、そして 2006 年 5 月 15 日に CAFC

判決と結論を逆転させる判決を下した。その要旨は以下のとおりである（以下は eBay 事件

最高裁判決の判決文を再構成したものである）。 

 

 衡平法（エクイティ）上の確立された原理27によれば、永久差止めを要求する者は以下

の 4 要素を満たさなければならない。 

  a) 差止めを認めないと原告が取り返しのつかない損害を被ること 

  b) 法律上の救済措置（損害賠償）では原告の被害を救済するのに不適切であること 

  c) 原告と被告の被害バランスを考慮すると、衡平法上の措置（差止め）が適切である 

と認められること 

  d) 差止めを認めても公共の利益を損なわないこと 

 上記の 4 要素に関する議論は Weinberger 事件28、Amoco 事件29で詳細に述べられている。 

 差止めを認めるか否かは、地裁が衡平法上（正義公正）の 4 つの観点を考慮して、その

裁量で決定し、上級裁判所はその決定を裁量権の濫用があったか否かで審議する。 

 以上のような英米法の一般原則は特許法にも当然適用される。そして｢伝統的な衡平法の

原則から外れることは、軽々に暗示されてはならない（a major departure from the long 

tradition of equity practice should not be lightly implied.）｣と述べた。上記 Amoco

事件参照。 

 特許法第 283 条には｢差止めを衡平法の原則に従って認めてもよい(may grant)｣と規定

し、立法の経緯においても議会が衡平法の原則に従って判断する原則から離れていたこと

を示唆するものは何もない。もちろん、特許法第 261 条は｢特許権は個人的財産権（personal 

property）の属性を有する｣と明記し、第 154 条(a)(1)は｢他者が特許発明を製造し、使用

し、販売の申出をし若しくは販売することを排除する権利｣と規定しており、CAFC による

と、この条文の規定のみでも直ちに差止めを認める根拠になる。しかし、権利を所有する

ことと、その権利を侵害した者に対する救済とは異なるものである。実際、第 261 条の該

                         
27 これは特許侵害の差止めのみに限定されず、あらゆる差止めに適用される英米法の一般原理である。 
28 Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 311-313 (1982) 
29 Amoco Prod. Co. v. Vill. Of Gambell, Alaska, 480 U.S. 531, 542 (1987) 
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当部分は、特許権は個人財産権の属性を有するとしながらも、「本法に別段の定めがある場

合を除いて（[s]ubject to the provisions of this title）｣と規定して、完全な個人的

財産ではないことを明記しており、であるからこそ第 283 条は前述したように｢差止めを認

めてもよい｣と規定しているのである。 

 このアプローチは著作権法上の差止めのアプローチと同じものである。特許権者と同じ

ように著作権者は、他者が著作権者の財産を用いることを排除する権利を有すると最高裁

も記載している30。 

 特許法と同じように著作権法も｢著作権の侵害を阻止するために必要な条件の下で差止

めを認めても良い｣と規定している（米国著作権法第 502 条(a)）。 

 そして最高裁は、この伝統的な差止めの考え方に代えて、差止めを自動的に認めるべし

との提案を何度も拒否してきた31。 

 本件では、地裁も CAFC も、この伝統的な衡平法上の原則を正しく適用していない。 

 地裁は、衡平法上の上記 4 要素を挙げたものの、それよりずっと広い原則を提案したよ

うにみえる。例えば、差止めを認めなかった理由として、｢特許権者は特許のライセンス許

諾を希望していたこと｣及び｢特許を実施していなかったこと｣が、差止めを認めなくても取

り返しのつかない被害が特許権者に生じないことを立証するのに十分であると結論した。 

 しかし、伝統的な衡平法上の原則（4 要素）によれば、特許を実施していない者には差

止めは必要でないというような大まかな場合分けに従って決定することを許可していな

い。例えば、大学の研究者、個人発明家等の特許権者は、資金を集めて生産するよりもラ

イセンス許諾を好むのである。 

 このような特許権者でも、上記 4 要素を満たして差止めが認められる場合は当然あると

考えられ、このような場合分けに従って定型的に彼らに差止めを認めないようにすること

の正当な理由は見出せない。 

 また、このような場合分けはこれまでの最高裁判決とも矛盾するものである。この判決

の中で、特許権者が不合理に特許の使用を拒否する場合には、衡平法の観点から差止めを

認めてはならない、という主張を CAFC は退けた。 

 しかし、CAFC は地裁判決の結論を逆転させた時、4 要素の全てを考慮しないで結論を出

してしまった。CAFC は、｢特許権の侵害があることと特許が有効であることが判示された

場合には、差止めを認めること｣が、特許紛争の場合では「一般原則である｣と述べた。ま

た、差止めが認められない場合とは、公共の利益を守るための｢特別な状況｣や｢非常にまれ

な例｣の特別なケースのみである、とも CAFC は述べた。 

 地裁が定型的に差止めを拒否した（すなわち、特許権が実施されていなければ、他の要

素を考慮することなく差止めを認めなかった）ことは誤りであったのと同様に、CAFC が定

                         
30 Fox Film Corp. v. Doyal, 286 US 123, 127 (1932). 
31 New York Times Co., Inc., v. Tasini, 533 US 483, 505 (2001). 
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型的に差止めを認めた（すなわち、特許が有効でかつ侵害があれば、他の要素は考慮せず

差止めを認めるとした）ことも誤りであった。 

 このように、地裁も CAFC も 4 要素を適用していないので、CAFC の判決を破棄し、地裁

に 4 要素のフレームワークを適用して審議させる。 

 したがって、本件で差止めを認めるか否かについて、我々最高裁の見解はここでは述べ

ない。 

 我々がこの事件で判示していることは、差止めを認めるか否かは地裁が衡平法を考慮し

て裁量で決定するべきことで、その裁量を行使する時は特許であれ他のケースであれ、衡

平法の伝統的な原則を考慮しなければならないということである。 

 

 以上のように最高裁は差止めを一律に認める CAFC の現行プラクティスを一刀両断して、

CAFC 判決を破棄し、事案を差し戻した。プロパテントの行き過ぎから、いわゆる「パテン

トトロール」がはびこる今日の米国特許業界を考えると、この最高裁の判決の影響は計り

知れないほど大きい。 

 Microsoft 社等の情報産業が中心になって唱えてきた、特許法改正の主眼は、ほぼ自動

的に差止めが認められる状況の改正であった。 

 この状況が正式に否定され、4 要素を考慮して正義公正の観点から差止めを認めるか否

かを決定することとなったが、eBay 判決自体はどのような場合に差止めを認めるべきでは

ないかを示していない。 

 しかし、本判決に賛同した Kennedy 判事は、賛同意見の中で差止めをちゅうちょすべき

場合を述べ、それらは、(1)特許権者がライセンスのみを行っている場合、(2)特許が製品

やシステムの僅かな部分でしかない場合、(3)ビジネスモデル特許のように昔とは性格の異

なる特殊な特許の場合、(4)権利範囲のあいまいな特許や有効性に疑いのある特許の場合等

を例に挙げているので今後の参考になり、実際にその後の地裁判決で差止めを認めなかっ

た事件（後述）は、ほとんど前記技術に関する特許である。 

 本事件は、最高裁から差し戻されたため、バージニア東部地区連邦地方裁判所は最高裁

で決定された 4 要素を考慮した上で、再び差止命令を下さなかった。そして、この地裁判

決後、両当事者は和解した。 

 

（ｉｉｉ） 最高裁の eBay 判決後 

 

① z4Techs., Inc. v. Microsoft Corp.32 

 

                         
32 z4Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp.2d 437 (E.D. Tex. 2006). 
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 最高裁の eBay 判決後、差止めが認められなかった事例である。 

 z4 Technologies 社は、コンピュータ・ソフトウェアの無許可での使用を制限するアク

ティベータに関する米国特許第 6,044,471 号特許（以下、「471 特許」という）及び 6,785,825

号特許（以下、「825 特許」という）を有しており、Microsoft 社の Office と Windows（登

録商標）のアクティベータがこれら 2つの特許を侵害しているとして提訴した。 

 Microsoft 社と Autodesk 社は故意侵害をしており、損害賠償は Microsoft 社に対して 1

億 1500 万ドル(約 120 億円)、Autodesk 社に対して 1800 万ドル(約 20 億円)であると、陪

審員は評決した。 

 そこで z4 Technologies 社は、Microsoft 社の 2001 年からの WindowsXP 製品、及び 2000

年からの Office 製品を直ちに差止め、その上で特許侵害しないように設計変更することを

求める訴訟を提起した。 

 地裁は、最高裁のeBay判決で定められた4要素を考慮した結果、差止めを認めなかった。

具体的には、差止めなしでは取り返しのつかない損害を特許権者が被ることを立証できな

かった。Microsoft 社は、侵害製品において、特許技術を僅かな部分でしか使用しておら

ず、また、Microsoft 社は特許権者と競合する製品を市場に提供していなかった。よって

特許権者は、利益の損失による損害を被ることもなく、ブランドネームに傷がつくことも

なく、また、マーケットシェアを失うこともない。よって、特許権者は、Microsoft 社の

継続的な使用により被る損害を、ロイヤルティで十分に補償されると地裁は示した。 

 したがって、差止めなしでは取り返しのつかない被害が生じることを z4 Technologies

社は立証しておらず、金銭的損害賠償で十分な救済ができるケースであり、そして被害の

バランスは Microsoft 社の方が大きいと考えられるため、地裁は差止めを認めなかった。 

 

② Paice LLC v. Toyota Motor Corp.(2006)33 

 

 これは、Toyota社のハイブリッドエンジンがPaice社の特許を侵害しているとして、Paice

社が地裁へ訴えた事例である。陪審員は、Toyota社がPaice社の特許を侵害していると評決

し、トヨタ社に妥当なロイヤルティとして、1車両につき25ドルを支払うよう評決した。地

裁は、Paice社がロイヤルティにより十分補償されるため、差止めの必要はないと判示した。 

 その控訴審において、CAFC は、事件によっては差止めよりもロイヤルティの方が適切で

ある場合があり、本件についてもロイヤルティで Paice 社は十分補償されるので、差止め

は必要でないという地裁判決に同意した。しかし、1 車両につき 25 ドルというロイヤルテ

ィがどのようにして算出されたかという点が不明確であるため、その点を明確にするよう、

地裁に事件を差し戻した。 

                         
33 Paice v. Toyota, 609 F. Supp. 2d 620 (E.D. Tex. 2006), aff’d in part, vacated in part, 504 F. 3d 1293 (Fed. 

Cir. 2007), cert. denied, 128 S. Ct. 2430 (2008). 

－13－



 

 

③ Paice LLC v. Toyota Motor Corp. ITC 手続(2009)34 

 

 Paice社は、テキサス州東部地区連邦地方裁判所が差止めを認めなかったこと、損害賠償

額が少なかったことから、地裁での勝訴判決の後にToyota社をITCに提訴した。 

 この事件では、連邦裁判所が差止めを認めなかった場合に、停止命令や排除命令という

差止めのみを救済措置とする ITC が訴状を受理するか否かに注目された。 

 そして、ITC は、Paice 社の訴状を受け入れて ITC 手続が開始された。 

 これは、ITC の停止命令や排除命令が連邦裁判所の差止めとは性格が異なる事を示すも

のである。 

 しかし、両社はこの ITC 手続の途中で和解したため、取下げとなった。 

 恐らく、地裁の損害賠償額より高い額で Toyota 社が和解したとみられ、最高裁の eBay

判決後、差止めについては ITC 手続がより有効な武器であることを示した事件といえる。 

 

（７） 差止めを認めなかった場合の金銭的賠償 

 

 最高裁の eBay 判決で示されたように、差止めの可否を判断する要素の 1 つは、法律上の

救済措置（損害賠償）では原告の被害を救済するのに不適切であることである。したがっ

て、金銭的損害賠償により被告の被害を救済することが可能である場合には、地裁は差止

めを認めない。前述した、z4Techs., Inc. v. Microsoft Corp では、特許権者が侵害者か

らロイヤルティを受けることで補償されるため、差止めの必要がないと CAFC は判断した。 

 また、Paice LLC v. Toyota Motor Corp. (2006)の場合も、CAFC は、特許権者が差止め

の代わりにライセンス料の支払いを受けることで補償されると示した。 

 

（８） 特許権行使の状況 

 

 eBay 判決後、2011 年 1 月末までの差止めに関する判決に関して、ヒューストン大学ロー・

センターの統計によると、添付の表のように、166 件の内、75％の 125 件で差止めが認め

られ、25％の 41 件で差止めが認められなかった35。 

 これらの多くは、差止めを認めなかった理由として、eBay 判決の Kennedy 判事の賛同意

見の中の 4 つのケースを参考にしている様子がうかがえる。 

                         
34 In the Matter of Certain Hybrid Electric Vehicles and Components Thereof; Notice of Investigation, 74 Fed. 

Reg. 52258 (October 9, 2009) (regarding notice of investigation number 337-TA-688). 
35 patstats.org, University of Huston Law Center.  “Post-eBay Permanent Injunction Rulings in Patent Cases to 

1-16-11” 

http://patstats.org/Injunction_rulings_post-eBay_to_1-16-2011_post.xls ［最終アクセス日：2011 年 2 月 3 日］ 
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 一方、Chisum によると、eBay 判決後、2008 年度末までの差止めに関する判決に関して、

45 件の地裁判決の内、76％の 34 件で差止めが認められ、24％の 11 件では差止めが認めら

れなかった36。 

 

（９） 差止請求権の制限と強制実施権との関係、TRIPS 協定等との関係 

 

 前述のように、eBay 判決により、特許侵害ありの判決が下されたからといって、事件の

性質によっては、簡単に差止めを認められなくなった。これは一種の強制実施権を認めて

いるのと同じともいえる。 

 この点から、eBay 判決が TRIPS 協定に反するか、あるいは少なくともそれを重視する米

国の立場を弱めるのではないか、又は、特許法の機能を弱めるのではないか、という憂慮

が存在することは事実である37。 

 しかし、前記のように eBay 判決後の差止めに関する地裁判決は 166 件で、その内、差止

めを否定した件数はまだ 41 件と少なく、その影響がどのように現れているかを特定するこ

とはできないので、今後の調査、研究が必要という程度にとどめられている。 

 

（１０） 裁判所に提訴する方法以外に差止めを請求する方法 

 

 裁判所に提訴する方法以外に差止めを請求する方法として、ITC 手続による差止めがあ

る。ITC の差止め基準は地裁とは異なり、eBay 判決後の衡平法上の 4 要素を考慮しなくて

よいことが、2010 年の CAFC 判決に示されている38。 

 詳細は以下のとおりである。 

 

 2007 年 4 月 17 日、Spansion 社を含む被告 7 社が米国特許第 5,852,326 号（以下、「326

特許」という）及び 6,433,419 号（以下、「419 特許」という）を侵害する半導体製品を輸

入し、販売していたとして、Tessera 社は ITC に訴えた。被告の内、Motorola 社は和解し

たが、残りの Spansion 社、Freescale Semiconductor 社、ATI Technologies 社、

STMicroelectronics 社、QUALCOMM 社は、326 特許の直接侵害、419 特許の間接侵害を行っ

たと ITC は決定した。 

                         
36 Chisum, Donald S., Chisum on Patents, “Remedies,” §20.04[2][e][1] (2010). 
37 Cotropia, Christopher A. “Compulsory licensing under TRIPS and the Supreme Court of the United States’ 

Decision in eBay v. MercExchange,” in Patent Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research, ed. Toshiko 

Takenaka. (Northampton: Edward Elgar Publishing, 2008). 

http://www.cotropia.com/bio/Chapter26--Cotropia--PatentLawHandbook.pdf ［最終アクセス日：2011 年 2 月 3 日］ 

Stern-Dombal, Charles. Tripping Over TRIPS: Is Compulsory Licensing Under eBay at Odds with U.S. Statutory 

Requirements and TRIPS?, 41 Suffolk U. L. Rev. 249 (2007). 
38 Spnasion, Inc. et al. v. ITC and Tessera, Inc. （2010 年 12 月 21 日）, Fed. Cir. NO. 2009-1460, 2009-1461, 

2009-1462, 2009-1465 
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 被告はこの ITC の決定を不服として CAFC へ控訴した。控訴審で、差止めに関して、ITC

が公共の利益について十分に考慮しなかったこと、また、公共の利益について考慮する際、

差止めを行う際に地裁が適用する eBay 判決で示された 4 要素を適用すべきであることを、

被告は訴えた。さらに、衡平法上の要素として、Tessera 社のクレームのいくつかは、再

審査において特許性がないと USPTO により審決されたこと、また、Tessera 社は、単なる

ライセンサーであり、特許を実施しているわけではないため、Tessera 社は損害賠償によ

り十分に補償されることを被告は主張した。これに対して ITC は、公共の利益については

十分に考慮されたこと、また、eBay 判決で示された 4 要素は、ITC の審査では適用されな

いことを示した。 

 被告は、「たとえ特許侵害があったとしても、イ号の IC チップの輸入を停止する命令

（Cease and Desist Order）を出したり、在庫を排除する命令（Exclusion Order）を下し

たりすることは、米国内における IC チップ供給問題を起こし、ひいては公共の健康・福祉

も損なわれるので、ITC の両者命令は不当である」として争った。 

 そして、差止命令の影響を判断するためには、最高裁の eBay 判決39で示された 4 要素も

適用しなければならないと争った。 

 被告は、特に以下の点を考慮しなければならないと主張した。 

  a) USPTO は、本件特許の再審査で問題のクレームに拒絶理由を出している。 

  b) Tessera 社は、生産・販売活動を一切行っていない、「トロール」企業であり、 

損害賠償の救済で十分である。 

 これに対し、「差止命令の影響を十分に考慮した上で命令を出しており、また eBay 判決

は ITC の行政処分には適用されない」と ITC は反論した。 

 ITC の差止命令における正否については、行政手続法に基づき、それが専断的

（Arbitrary）で恣意的な（Capricious）ものであったか否か、あるいは裁量権の濫用であ

ったか否か、また、法にかなっていないか、という基準で CAFC がレビューする。 

 まず、本件において、Tessera 社は、病院や警察等で用いる 2 方向無線電信装置を差止

めの対象外にしており、対象となる他のイ号には公共の健康・福祉や安全の問題は存在し

ていない。 

 次に、ITC は、「差止命令が下されたとしても、イ号の IC チップが米国で供給されなく

なるという証拠はないので、ユーザが電子製品を作れなくなることはない」と認定した。

また、326 特許に対する USPTO の拒絶理由は、まだ最終査定ではなく、最終的に問題のク

レームが拒絶になるかは分からない。 

 一方、419 特許の問題のクレームには最終拒絶が出されているが、これも審判請求があ

り得るので、今後どうなるかは分からない。 

                         
39 eBay Inc.v. MercExchange, L.L.C. 547 O.S. 308〈2006〉 
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 ITC は、関税法 337 条(d)(1)の規定により、公共の利益の問題がなければ差止命令を出

すことが要求されている。 

 これに対し被告は、なおかつ ITC は最高裁 eBay 判決を考慮すべきであると争った。 

 しかし CAFC は、ITC の差止命令については、以下の理由で eBay 判決は適用されないと

結論した。 

 特許侵害があった場合、ITC が差止命令を出すことは正規の措置であるが、337 条は以下

の点を考慮した上で決定しなければならないと規定している。 

  a) 公共の利益と福祉 

  b) 米国経済上の競争条件 

  c) 米国での類似製品の生産 

  d) 米国消費者の観点 

 そして、差止命令が出されなかったのは過去 3 件しかないが、いずれも公共の健康・福

祉問題か、国内供給ができなくなる問題が生じる可能性があったケースだけである。 

① In the Matter of Certain Fluidized Supporting Apparatus and Components, Inv. No. 

337-TA-182/188, USITC Pub. 1667 （Oct. 1984） 

② In the Matter of Inclined Field Acceleration Tubes and Components, Inv. Nos. 

337-TA-60, USITC Pub. 1119 （Dec. 1980） 

③ In the Matter of Certain Automatic Crankpin Grinders, Inv. No. 337-TA-60, USITC 

Pub. 1022 （Dec. 1979） 

 一方、特許法上の救済措置は、284 条の損害賠償が正規の措置であり、283 条の差止命令

は、衡平法上の観点から適切である場合のみの例外措置である。 

 ところが ITC は、特許侵害があった場合は、停止命令、排除命令を出さなければならな

いと規定している。 

 したがって、ITC は 1337 条の上記４つの観点を考慮する必要はあるが、eBay 判決が述べ

た差止めを認める場合の衡平法上の観点を考慮する必要はない。 

 その場合、本件で ITC が差止命令を下したことは、いい加減であったり、裁量権の濫用

であったとは認められない。よって、CAFC は ITC 委員会の決定をそのまま維持した。 

 

 Tessera 社はライセンス専門企業であるので、もし、この事件が地裁で提訴されていた

ら eBay 判決上、まず差止めは認められなかったはずである。 

 しかし、ITC 手続が連邦裁判所の訴訟とは異なり、差止命令を出すことが基本であり、

伝統的な衡平法上の観点を考慮しないでよいということを、CAFC は明確にした。 

 これは、いわゆる「パテントトロール」企業にとっては ITC 手続がより重要になること

を示している。 
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 よって、今後はいわゆるトロール企業による ITC 手続が増加することが予測される。 

 また、ITC 手続の救済は差止めのみであり、損害賠償はないので、ITC 手続と地裁訴訟を

同時に行うのが一般的戦略である。同時に行うと地裁訴訟は ITC 手続が終了まで停止する。 
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最高裁 eBay 判決以降の差止め判決 （差止め認可） 

 

 原告 被告 判決日 裁判地 

1 マナテック 
VDF フューチャー･シューティ

カルズ 
01/13/2011 テキサス 

2 アムジェン バール･ラボラトリー 01/07/2011 デラウェア 

3 
ベンディックス･コマーシャル･

ベークル･システム 

ハルデックス･ブレーキ･プロ

ダクツ 
01/03/2011 オハイオ 

4 クロスロード･システム サイファマックス 12/23/2010 テキサス 

5 大塚製薬（日本） アポテックス 11/15/2010 
ニュージャージ

ー 

6 エリア 55 マルコポーロトレーディング 11/09/2010 カリフォルニア 

7 ストーン･ストロング デルゾット 10/25/2010 フロリダ 

8 LMK パーマライナー 10/14/2010 フロリダ 

9 ストレック 
リサーチ＆ダイガノスティッ

ク 
09/30/2010 ネバダ 

10 アメリスター･フェンス フェニックス･フェンス 09/28/2010 アリゾナ 

11 マイクロインターナショナル 
ビヨンド･イノベーション･テ

クノロジー 
09/27/2010 テキサス 

12 マリーンポリム ヘムコン 09/16/2010 
ニューハンプシ

ャー 

13 インプット/アウトプット サーセル 09/16/2010 テキサス 

14 PB&J ソフトウェア クック 09/07/2010 ミネソタ 

15 テイザーインターナショナル スティンガーシステム 08/30/2010 アリゾナ 

16 リード･ハカログ ダイヤモンド･イノベーション 08/13/2010 テキサス 

17 クリアーバリュー パール･リバー･ポリマー 08/12/2010 テキサス 

18 サノフィ･アベンティス マイラン製薬 08/03/2010 デラウェア 

19 ホラース トッドソン 07/29/2010 アリゾナ 

20 
カスタム･デザイン･オブ･ナシ

ュビル 
アルサ 07/27/2010 テネシー 

21 
アンソニー･ジェイ･アントニウ

ス基金 
マーチャンツ･オブ･ゴルフ 07/23/2010 カリフォルニア 

22 チャップマン バハドリ 07/13/2010 テネシー 

23 
マリーン･エグゾースト･システ

ム 

ディングロ･マリーン･システ

ム 
07/06/2010 フロリダ 

24 
エンサイシブ・ファーマシュー

ティカルズ 
バール･ラボラトリー 06/30/2010 ニューヨーク 

25 
マーハン･マーク･ジャンバケッ

シュ 
アルサ 06/21/2010 テネシー 

26 ヒーリング･スポーツ ACU 06/18/2010 カリフォルニア 

27 スミス＆ネフュー アースレックス 06/18/2010 テキサス 

28 
ボーリンガー･インゲルハイム･

インターナショナル 
マイラン製薬 06/07/2010 デラウェア 

29 リヒター スパ 05/28/2010 ネバダ 

30 
リトラクタブル･テクノロジー

ズ 
ベクトン・ディッキンソン 05/19/2010 テキサス 

31 アミーニ･イノベーション レオナルド･フランケル 05/14/2010 オハイオ 

32 モンサント バーノン･ヒュー･ブラウン 05/12/2010 インディアナ 

33 パーカー チャンピオン･ラボラトリーズ 05/03/2010 オハイオ 
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 原告 被告 判決日 裁判地 

34 ジャドキンス 
HT・ ウィンドウ・ファッショ

ン 
03/30/2010 ペンシルバニア 

35 
アーリントン・インダストリー

ズ  

ブリッジポート・フィッティ

ングス  
03/09/2010 ペンシルバニア 

36 イノベーション・トイズ MGA・エンターテイメント 01/13/2010 ルイジアナ 

37 I-Flow  
アペックス・メディカル・テ

クノロジー 
01/08/2010 カリフォルニア 

38 日本金銭機械 （日本） MEI 11/03/2009 ネバダ 

39 カミンズ-アリソン 
シンウー・インフォメーショ

ン＆テレコミュニケーション  
10/30/2009 テキサス 

40 ロスコ  ミラー・ライト 10/27/2009 ニューヨーク 

41 ハリス・リサーチ パーライン 10/17/2009 ユタ 

42 モンサント  ボーマン 09/30/2009 インディアナ 

43 ウエスタン・ユニオン  
マネーグラム・インターナシ

ョル 
09/30/2009 テキサス 

44 エリー・リリー  
テバ・ファーマスーティカ

ル・USA 
09/23/2009 インディアナ 

45 フレキシチーク・アメリカ プラスチーク 09/15/2009 フロリダ 

46 スペクトラリティクス コーディス 09/04/2009 ミネソタ 

47 ユニジーン・ラボラトリーズ  アポテックス 08/31/2009 ニューヨーク 

48 
ルドルフ・テクノロジー＆オー

ガストテクノロジー 
キャムテック 08/28/2009 ミネソタ 

49 メルク・シャープ& ドーム 
テバ・ファーマスーティカ

ル・USA 
08/19/2009 

ニュージャージ

ー 

50 フィンジャン・ソフトウェア  
セキュア・ コンピューティン

グ 
08/17/2009 デラウェア 

51 i4i  マイクロソフト 08/11/2009 テキサス 

52 第一三共（日本） 
マイラン・ファーマスーティ

カル 
08/06/2009 

ニュージャージ

ー 

53 富士フィルム（日本） ベナン 07/24/2009 
ニュージャージ

ー 

54 レクシオン・メディカル  ノースゲート・テクノロジー 07/07/2009 イリノイ 

55 iLight・テクノロジー 
ファロン・ルミナス・プロダ

クツ 
07/02/2009 テネシー 

56 
ヒーリング・スポーツ・リミテ

ッド 

U S・ フーロン・インターナ

ショナル 
06/15/2009 カリフォルニア 

57 
トランスアメリカ・ライフ・イ

ンシュアランス  

リンカーン・ナショナル・イ

ンシュアランス 
06/08/2009 アイオワ 

58 ワイアーズ マスター・ロック 05/12/2009 コロラド 

59 コワルスキ 
マミー・ジーナ・ツナ・リソ

ース 
03/30/2009 ハワイ 

60 テート＆ライル・テクノロジー  AIDP 03/18/2009 イリノイ 

61 ジョヤル・プロダクツ 
ジョンソン・エレクトロ二ク

ス ・ノース・アメリカ 
02/27/2009 

ニュージャージ

ー 

62 
グローバル・トラフィック・テ

クノロジー 
トマール・エレクトロ二クス  01/23/2009 ミネソタ 

63 U.S. フィリップス 岩崎電気（日本） 01/13/2009 ニューヨーク 

64 アリバ エムプトリス 01/07/2009 テキサス 

65 船井電機（日本） 
ダエウォー・エレクトロ二ク

ス 
01/05/2009 カリフォルニア 
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 原告 被告 判決日 裁判地 

66 
センソーマティック・エレクト

ロ二クス 
タグ 12/19/2008 フロリダ 

67 パワー・インテグレーションズ 

フェアチャイルド・セミコン

ダクター・インターナショナ

ル 

12/12/2008 デラウェア 

68 スミス＆ネフュー アースレックス 11/20/2008 オレゴン 

69 キャロウェイ・ゴルフ アキュシュネット  11/10/2008 デラウェア 

70 エクストリーム・ネットワーク 
エンテラシス・ネットワーク

ス 
11/05/2008 ウィスコンシン 

71 ベクトン・ディッキンソン タイコ・ヘルスケアー 10/31/2008 デラウェア 

72 アムジェン ロシュ 10/17/2008 
マサチューセッ

ツ 

73 ジェムトロン  サン-ゴバン 09/29/2008 ミシガン 

74 
プレッシャー・プロダクツ・メ

ディカル・サプライ  
クオン・エマーテック 08/20/2008 テキサス 

75 トゥルー・ポジション  アンドリュー 07/31/2008 デラウェア 

76 エモリー大学 ノバ・バイオジェンティクス 07/25/2008 ジョージア 

77 マナテック 
グリコプロダクツ・インター

ン 
07/9/2008 テキサス 

78 F.O.B.・インスツルメンツ  
クラウン・マニュファクチャ

リング 
05/30/2008 メリーランド 

79 
トレード・テック・インターナ

ショナル 
e スピード 05/22/2008 イリノイ 

80 コワルスキ オーシャン・デューク 05/08/2008 ハワイ 

81 ブラックボード Desire2Learn 05/06/2008 テキサス 

82 モンサント  パー 04/22/2008 インディアナ 

83 カレッジネット XAP  04/17/2008 オレゴン 

84 パワーワン アーテセン (エマーソン) 04/11/2008 テキサス 

85 
フレゼニウス・メディカル・ケ

ア 

バクスター・インターナショ

ナル 
04/04/2008 カリフォルニア 

86 アクティコン Heisei 02/05/2008 ニューヨーク 

87 ブロードコム クアルコム 12/31/2007 カリフォルニア 

88 MPT マラソン・レーベル 12/22/2007 オハイオ 

89 デピュー メドトロニック・ソファモア 12/21/2007 
マサチューセッ

ツ 

90 セレリティ ウルトラ・クリーン 11/30/2007 カリフォルニア 

91 アキュメド ストライカー 11/20/2007 オレゴン 

92 マーテック ニュートリノヴァ 10/30/2007 デラウェア 

93 バーデン・スポーツ モルテン（日本） 09/25/2007 ワシントン 

94 アラン・ブロック E.ディロン 08/20/2007 ミネソタ 

95 ジョンズ・ホプキンス データスコープ 08/09/2007 メリーランド 

96 ミュニオークション トムソン 07/31/2007 ペンシルバニア 

97 ダイオメド アンジオダイナミクス 07/13/2007 
マサチューセッ

ツ 

98 サノフィ-サンテラボ アポテックス 06/19/2007 ニューヨーク 

99 CSIRO バッファロー・テクノロジー 06/15/2007 テキサス 

100 ブルックトラウト エイコン・ネットワーク 06/14/2007 テキサス 

101 レクシオン ノースゲート 05/29/2007 イリノイ 

102 
プロバリス・サイエンティフィ

ック 
イノーバシステム 05/11/2007 

マサチューセッ

ツ 
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 原告 被告 判決日 裁判地 

103 MGM ・ウェル・サービス メガ・リフト 04/25/2007 テキサス 

104 O2 マイクロ ビヨンド・イノベーション 04/21/2007 テキサス 

105 800 アデプト 
ムレックス・セキュウリティ

ーズ 
04/12/2007 フロリダ 

106 ハリス・リサーチ パリ－ン 03/20/2007 ユタ 

107 オルト・マクニ－ル マイラン 03/20/2007 
ニュージャージ

ー 

108 アマド マイクロソフト 03/08/2007 カリフォルニア 

109 Verizon ボネージ 03/08/2007 バージニア 

110 アトランタ・アタッチメント プラット 03/01/2007 ジョージア 

111 ノボザイム ジェネンコア 02/16/2007 デラウェア 

112 ジェンライト・トーマス 
アーキテクチュアル・ライテ

ィング 
02/05/2007 

マサチューセッ

ツ 

113 イノゲネティクス アボット 01/31/2007 ウィスコンシン 

114 
インターナショナル・レクチフ

ァイヤ 
IXYS 01/31/2007 カリフォルニア 

115 トランスオーシャン グローバルサンタフェ 12/27/2006 テキサス 

116 ビスト セヴン・ネットワークス 12/19/2006 テキサス 

117 ブラック&デッカー ロバート・ ボッシュ 11/29/2006 イリノイ 

118 ロスコ ミラー・ライト 09/29/2006 ニューヨーク 

119 スミス& ネフュー シンセス 09/28/2006 テネシー 

120 3M エイブリィ・デニソン 09/25/2006 ミネソタ 

121 ライトキューブス ノーザン・ライト 08/25/2006 モンタナ 

122 フロエ 
ニューマンズ・マニュファク

チュアリング 
08/23/2006 ミネソタ 

123 ティーボ 
エコスター (ディッシュ・ネ

ットワーク) 
08/17/2006 テキサス 

124 テレクイプ チェンジ・エクスチェンジ 08/15/2006 ニューヨーク 

125 バルト マッドホッパー 07/27/2006 オクラホマ 

patstats.org, University of Huston Law Center. を参考に執筆者等で作成 
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最高裁 eBay 判決以降の差止め判決 （差止め否定） 

 

 原告 被告 判決日 裁判地 

1 ボッシュ パイロン 11/03/2010 デラウェア 

2 ブッシュネル アメリカン･テクノロジー 11/02/2010 カンザス 

3 ソベレイン･ソフトウェア CDW 08/11/2010 テキサス 

4 ダウ･ケミカル ノバ・ケミカル 07/30/2010 デラウェア 

5 コーダンス アマゾン 07/23/2010 デラウェア 

6 レーザー･ダイナミクス クアンタ･ストレージ 06/22/2010 テキサス 

7 タイコ･ヘルスケア 
アプライド･メディカル･リソ

ーシーズ 
05/17/2010 テキサス 

8 ヒューマンスケール CompX・インターナショナル 04/29/2010 バージニア 

9 
ジョンソン＆ジョンソン・ビ

ジョン・ケア 
チバ・ビジョン 04/27/2010 フロリダ 

10 リコー クワンタ・コンピュータ 04/19/2010 ウィスコンシン 

11 
プレシディオ・コンポーネン

ト 

アメリカ・テクノロジー・セ

ラミックス 
04/13/2010 カリフォルニア  

12 エムコア オプティマム 01/15/2010 ペンシルバニア 

13 
クリエーティブ・インターネ

ット・アドバタイジング 
Yahoo Inc. 12/09/2009 テキサス 

14 スピードトラック Walmart.com 12/03/2009 カリフォルニア 

15 IGT  
バリー・ゲーミング・インタ

ーナショナル 
09/15/2009 デラウェア 

16 アメリカ・カルカー  アメリカ・ホンダ 08/05/2009 カリフォルニア 

17 
メデトロニック・ソファモ

ア・ダネック USA 
グローバス・メディカル  07/17/2009 ペンシルバニア 

18 ハイポキシコ 
コロラド・アルティテュー

ト・トレーニング 
05/29/2009 ニューヨーク 

19 
バード・ペリフェラル・バス

キュラー 
W.L. ゴアグループ 03/31/2009 アリゾナ 

20 トリンク ラディアル・ホイール 02/25/2009 ミシガン 

21 
ハイニックス・セミコンダク

ター 
ラムバス 02/23/2009 カリフォルニア 

22 
テルコーディア・テクノロジ

ーズ 
シスコ・システム 01/06/2009 デラウェア 

23 オリオン IP メルセデス-ベンツ USA 12/22/2008 テキサス 

24 アメリカ・カルカー  アメリカ・ホンダ 11/19/2008 カリフォルニア 

25 
アドバンスト・カーディオヴ

ァスキュラー 

メドトロニック・ヴァスキュ

ラー 
09/26/2008 デラウェア 

26 アカマイ ライムライト 07/01/2008 
マサチューセッ

ツ 

27 グラントレー特許  
クリア・チャンネル・コミュ

ニケーションズ 
06/10/2008 テキサス 

28 
アビッド・アイデンティフィ

ケーション・システム 

フィリップス・エレクトロ二

クス 
03/25/2008 テキサス 

29 エコラボ  FMC  02/22/2008 ミネソタ 

30 シグナス・テレコム 
ワールドポート・コミュニケ

ーション 
02/22/2008 カリフォルニア 

31 日亜化学 ソウル・セミコンダクター 02/07/2008 カリフォルニア 

32 ResQ ランサ 02/01/2008 ニューヨーク  
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33 レスピロ二クス インバケア 01/07/2008 ペンシルバニア  

34 マークエクスチェンジ eBay 07/27/2007 バージニア 

35 Heuft システムテクニック  インダス・ダイナミクス 05/08/2007 カリフォルニア 

36 Praxair ATMI 03/27/2007 デラウェア 

37 IMX レンディング・ツリー 01/10/2007 デラウェア 

38 サンダンス デモンテ 01/04/2007 ミシガン 

39 ヴォーダ コーディス 09/05/2006 オクラホマ 

40 フィニサー DirecTV 09/01/2006 テキサス 

41 ペイス トヨタ 08/16/2006 テキサス 

42 z4 マイクロソフト 06/14/2006 テキサス 

patstats.org, University of Huston Law Center. を参考に執筆者等で作成 
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２． 中国 

 

天達律師事務所 

日本国弁護士・知的財産権顧問 

分部 悠介 

 

（１） 概説 

 

 関連法上、諸外国同様、中国においても、特許権侵害が認められた場合、差止請求が認

められるのが原則であり、これが制限されるのは、民法上、権利濫用に該当する場合や、

専利法1上、強制実施許諾が認められる場合等、極めて、例外的な場合に限定されている。 

 かかる法律上の原則にも拘わらず、中国では、様々な場面において、差止請求が制限さ

れる可能性がある。この点、中国では多くの基本的な政策に係る規定が公布されていて、

これが法律実務に大きな影響を与えているのが大きな特色であり、法律規定だけでなく、

こうした政策に係る規定の分析が重要となるため、以下、差止請求の制限に関連する政策、

法律を俯瞰する。 

 まず、差止請求の制限に係る 大の根拠となっているのが、2008 年に国家の知的財産に

係る基本総合戦略として発布された「国家知的財産権戦略綱要」の中で、重点戦略として、

「知的財産権濫用の防止」が特記され、同第 14 条にて、「関連する法律・法規を制定し、

知的財産権の境界を合理的に定め、知的財産権の濫用を防止して、公正な競争のための市

場秩序と人々の合法的権益を維持する。」と規定されている点である。 

 同規定を受けて、中央、地方の各政府機関において、様々な形で、知的財産権の差止請

求権に係る制限について規定されている。 

 まず、2009 年に、 高裁判所は、「 高人民法院の国家知的財産戦略の徹底実施におけ

る若干問題に関する意見」にて、「知的財産の濫用を防止し、法律に照らして先使用権、現

有技術、翻意禁止、合理的使用などの抗弁事由を審査し、独占行為を制止し、法律に基づ

き権利不侵害と訴訟濫用、賠償不払の訴えを受理、審査し、知的財産を濫用し訴訟プロセ

スを乱す競争相手、競争の排除と制限、イノベーションを阻害する行為を規制し、社会公

衆の合法権益を守らなければならない。」、と規定した。また、同年、「 高人民法院の現在

の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持に係わる若干の問題に関する意見」にて、

「関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、あ

るいは社会の公共利益に反する場合、又は実際上、その実行が不可能である場合、案件の

具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十分な賠償や経済

                         
1 専利とは特許、実用新案、意匠を含む概念であり、これらが「専利法」でまとめて規律されている。専利のうち、発

明専利が特許に相当する。 
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補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。長期的に権利侵害を放

任し、権利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求した状況において、関連行

為の停止を命令することが当事者間に比較的深刻な利益の不均衡をもたらす場合は、行為

停止を命令しないよう慎重に検討することができる。ただし、その場合も法に基づき合理

的な賠償を行うことを妨げない。」と規定し、訴訟上、専利権を含む知的財産権に基づく差

止請求権が制限される可能性を示唆した。厳密に言うならば、関連実体法で規定する範囲

以上に知的財産権の差止請求権の制限を容認するものであるが、中国では、司法権の独立

は完全に確保されておらず、このような形で司法権の行使が国家政策の影響を受けること

も多い。 

 また、2010 年、国家知識産権局は、「国家知的財産権戦略綱要」の専利に係る部分を遂

行するべく、「全国専利事業発展戦略（2011-2020 年）」を制定し、「国情を勘案しつつ、世

界状況との調和を図ること」、「政府支援と市場による調整を調和させること」、「全体総合

方策と個別地方・業種に応じた方策とを協働させること」とともに、「権利保護と公共利益

の保護のバランスを図ること」が 4つの基本原則のうちの 1つとして掲げられ、「専利権の

濫用を規制するための実体規定及び手続規定の研究を行う。」ことが規定された。 

 上述した各国家政策に基づき、法律上も、2008 年から新たに施行された独占禁止法第 55 

条では「事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為には、本法を準用する。」

と規定され、2009 年に専利法が改正されて、専利権の行使が過度の独占となる場合につい

て、強制実施権許諾事由として新たに追加された。独占禁止法上、一定の濫用的な知的財

産権の権利行使類型が規制されることは中国に限ったことではないが、独占禁止法関係の

政府要人らが、後述のとおり、同法に関して、「外国企業が中国国内の一部の産業で独占状

態になることを防止しなければならない。」、「中国企業において日々増えている国際的な知

的財産権紛争を解決のための有力な武器になる。」といった見解を示しており、今後、特に、

外国企業による中国企業に対する知的財産権の行使に影響を与える可能性もあると思われ

る。 

 上述のとおり、特許権の差止請求権の制限の根拠となり得る国家政策、法律規定が散見

されるものの、実務上は、現在のところ、特許権侵害成立を認めながらも、差止請求権が

制限された裁判事例は少ない。これは、特に、中国国内企業の特許紛争においては、特許

権者が、賠償金獲得目的で訴訟提起することが少なくなく、侵害が認められた後も、使用

料の支払と引換えに、継続使用を認めて和解することも多いので、そもそも、この点が論

点になりにくいという実情がある。もっとも、中国企業の技術力も向上し、年々、外国企

業が当事者となる特許訴訟の数が増加していること等を考えると、今後、特に、外国企業

が中国企業に対して特許権に基づく差止請求権を行使しようとする事案において、この点

が問題となる事案も増えてくるであろうと思料される。 

 以下、上述した関連政策、法律、裁判例等について詳述する。 

－26－



 

（２） 各論 

 

（ｉ） 差止請求権に係る基本事項 

 

① 差止請求権に係る法律規定 

 

 中国法上、日本特許法第 100 条のように特許権侵害に基づく、差止請求権を明確に規定

した条文はなく、また裁判所も複数の条文に基づき、差止請求を認めているのが現状であ

り、具体的には、専利法第 11 条、民法通則第 118 条又は第 134 条を、差止請求を認める法

律根拠とするのが一般的である。また、上述の各規定に加えて、権利侵害責任法第 15 条、

「 高人民法院による専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」（法

釈[2001]21 号）第 23 条も侵害行為の差止めの根拠となり得る条文と解されており、後述

の行政機関に対して侵害停止を求める場合には、専利法第 60 条も差止請求の根拠となる。 

 差止請求を認める判決が確定した後、侵害者が判決に従って即時に侵害行為を停止しな

い場合は、民事訴訟法第 212 条に基づき、権利者は判決書を持って人民法院に強制的執行

を申し立てることができる。「 高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干の問題

の規定（試行）」（1998 年 7 月 18 日より施行、2008 年 12 月 8 日に一部改正）第 18、20、

24、26、60、107 条に強制的執行の具体的な手続が規定されている。 

 

② 裁判所に提起する方法以外に差止めを請求する手段 

 

 中国では、裁判所以外に、各知的財産権法を所轄する行政機関に対しても差止めを請求

することができるのが特徴であり、専利権の場合、専利事務管理部門に対してこれを求め

ることができる（専利法第 60 条）。 

 かかる行政機関による差止めの長所は、短期間かつ低コストで解決ができることが多い

ことと、審理が柔軟に実施できることにある。 

 すなわち、行政手続の審理期間は、通常、3 か月から 1 年程度で処理されるため、場合

により数年間かかってしまう裁判手続よりも短期間での解決が図られることが多い。また、

侵害紛争の審理過程は裁判手続より柔軟性があるため、例えば審理の多くが証拠提出期限

等の形式的な問題を巡る争論に陥ることが少なく、端的に争点に係る争論に集中しやすい。 

 他方で、行政手続の短所は、侵害行為の差止めしかできず、損害賠償請求については当

事者間で調停が成立しない限り認められず、調停が不調の場合、裁判所に提訴せざるを得

ないという点である。また、一般に、裁判所の裁判官の方が専門性が高いため、複雑な権

利範囲の解釈が要求される事件の場合等は、行政手続に依らず、司法手続にて判断を求め

た方が良い。 
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 総合すると、明らかな侵害行為で、速やかな差止めを求めたい場合には行政手続、損害

賠償を求めたい場合や争点が複雑な場合には裁判手続という形で使い分けていくのが一般

的である。 

 また、税関においても、専利権侵害疑義物品の輸出入行為に対する差止めが認められて

いる（税関保護条例 2 条）が、特許権侵害については、高度に専門的な判断が求められる

こともあり、実際に差し止められる事案は少ない。 

 

（ｉｉ） 差止請求権を認めない可能性（差止請求権の制限に係る政府政策、関連法規） 

 

 中国では、諸外国と異なり、政府政策基本方針が法律実務に大きな影響を与えることが

多いという点は上述のとおりであるが、特に近年、多くの政策文書が公布され、この中で

差止請求権の制限に関する事項について言及され、今後の差止請求の制限実務に関して大

きな影響を与える可能性があるので、以下のとおり、詳述する。 

 

① 「国家知的財産権戦略綱要（国発〔2008〕18 号）」（2008.6.5） 

 

 中国政府は、以下のとおり、自国の知的財産権制度に関して課題認識している。 

 

「全体を見ると、我が国の知的財産権制度にはまだ不備がある。自主的知的財産権の水準

も保有件数も、まだ経済社会の発展上のニーズを満足させていないこと、知的財産権に対

する人々の意識がまだ薄いこと、市場主体による知的財産権の活用能力がまだ強くないこ

と、知的財産権への侵害がまだ目立っていること、知的財産権の濫用行為がしばしば起き

ていること、知的財産権へのサービス支援体制や人材育成が遅滞していること、経済社会

の発展を促進するという知的財産権制度の役割がまだ十分に発揮していないこと、があ

る。」 

 

 上記課題認識の下、この先 5 年間（2013 年まで）の改善目標として、以下を掲げている。 

 

「知的財産権保護の状況が明らかに改善される。海賊版、偽造・偽称などの侵害行為が明

らかに減少し、権利擁護コストが明らかに低下し、知的財産権の濫用現象が効果的に抑制

される。」 

 

 これに関しては、以下のとおり、重点戦略として掲げられ、詳述されている。 

「三、戦略の重点 

（四）知的財産権濫用の防止 
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（14）関連する法律・法規を制定し、知的財産権の境界を合理的に定め、知的財産権の濫

用を防止して、公正な競争のための市場秩序と人々の合法的権益を維持する。」 

 

 また、知的財産権のうち、専利権については、以下のとおり、強制実施権について規定

されている。 

 

「四、専門任務 

（一）専利 

（20）専利の保護と公共利益との関係を的確に扱う。法によって専利権保護を図るととも

に、強制許諾制度を整備し、例外制度の役割を発揮し、合理的な関連政策を検討・制定し、

公共危機の発生時に人々が必要とする製品とサービスを適時かつ十分に取得できるよう、

保証する。」 

 

② 各政府部門基本方針 

 

 「国家知的財産権戦略綱要」記載目的を達成するため、各政府部門がそれぞれ基本方針

となる法規範を制定しており、以下のとおり、それぞれ差止請求権の制限に関する事項が

規定されている。 

 

(a) 高人民法院関連 

 

A) 「 高人民法院の国家知的財産戦略の徹底実施における若干問題に関する意見」（法発

〔2009〕16 号）(2009.3.30) 

 

 第 8 条において、「様々な重大関係において全体と併せて各方面の利益も考慮し、「綱要」

で打ち出した各項と特定項目を人民法院の関連部門が着実に遂行することを確実に保証し、

知的財産審判の全面的協力と持続的な発展を実現する。」とされ、人民法院が「綱要」を着

実に実施することが規定され、差止請求権の制限に関する事項として、以下の各事項が規

定されている。 

 

「二つには、私権保護と公共利益擁護の関係をしっかりと処理し、私権保護意識と私権保

護法則の尊重を強化し、法律に基づき当事者の合法権益を保護し、私権の保護によりイノ

ベーションを奨励する知的財産制度の目標を実現する。また、合理的に知的財産の限界を

定め、法律に従い公共利益が定める強制的規範を保護し、私権と公共利益のバランスを確

保し、公共秩序を守らなければならない。」 
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 上記規定は、主として、後述の専利法で規定する強制実施権を想定していると思料され

る。 

 

「三つには、法律に照らして保護と適度な保護の関係をしっかりと処理し、我が国の経済

社会と科学技術文化の発展状況を十分に考慮、把握し、司法政策と自由裁量、法律適用技

術を上手く利用し、司法保護を合法かつ適度にさせる。科学技術創新と経済発展を奨励す

ることができ、かつ知識を広め活用を促進するために有利である。イノベーション効果と

権益を確実に保護することができ、また企業の自主創新能力向上を促進することができ

る。」 

 

 上記規定は、主として、中国における科学技術の発展の保護を想定していると思料され

る。 

 

「四つには、権利保護と濫用防止の関係をしっかりと処理し、知的財産の保護力を強め、

偽ブランド品や海賊版などの重大な権利侵害行為を厳格に取り締まり、全力を上げて権利

と利益の保全コストを下げ、権利を侵すことによる代価を大幅に上げ、権利侵害行為を有

効的に抑止し、権利人と消費者の合法権益を確実に保護し、公平競争の市場秩序を守らな

ければならない。また、知的財産の濫用を防止し、法律に照らして先使用権、現有技術、

翻意禁止、合理的使用などの抗弁事由を審査し、独占行為を制止し、法律に基づき権利不

侵害と訴訟濫用、賠償不払の訴えを受理、審査し、知的財産を濫用し訴訟プロセスを乱す

競争相手、競争の排除と制限、イノベーションを阻害する行為を規制し、社会公衆の合法

権益を守らなければならない。」 

 

 上記規定は、主として、知的財産権の濫用的行使、後述する独占禁止法で禁止されてい

る知的財産権の濫用行為等に対する規制が想定されていると思料される。 

 

B) 「 高人民法院の「現在の経済情勢下における知的財産裁判の大局支持にかかわる若

干の問題に関する意見」（法発〔2009〕23 号）(2009.4.21) 

 

 2008 年末の金融危機を受けて、 高人民法院が発布した意見であり、以下のとおり、差

止請求権の制限に関する規定がある。なお、本意見は、金融危機を受けて、臨時に発布さ

れた意見であるため、中国経済が金融危機から回復した現時点においては、相対的に通用

力が低下したと思料されるが、差止請求権が制限され得る場合を具体化しており、今後の

実務においても参考になると思料される。
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「15、権利侵害停止の救済作用を十分に発揮し、権利侵害停止責任を適切に適用すること

で、権利侵害行為を有効に抑制する。当事者の訴訟請求、案件の具体的な状況、権利侵害

を停止する実際の必要性に基づき、当事者に対し、権利侵害製品を製造する専用材料や設

備などの処分を明確に命令することができる。しかし、処分措置の実施は確かにその必要

があることを前提とし、権利侵害行為の深刻性に相当するものとし、不要な損失をもたら

してはならない。関連の行為を停止することによって、当事者間に深刻な利益不均衡をも

たらす場合、あるいは社会の公共利益に反する場合、又は実際上、その実行が不可能であ

る場合、案件の具体的な状況に応じて利益判断を行い、停止行為の判決を下さず、より十

分な賠償や経済補償などによる代替措置を講じ、紛争の解決を図ることもできる。長期的

に権利侵害を放任し、権利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求した状況に

おいて、関連行為の停止を命令することが当事者間に比較的深刻な利益の不均衡をもたら

す場合は、行為停止を命令しないよう慎重に検討することができる。ただし、その場合も

法に基づき合理的な賠償を行うことを妨げない。」 

 

 上記規定により、①当事者間に深刻な利益不均衡をもたらす場合、②社会の公共利益に

反する場合、③実際上、その実行が不可能である場合、④長期的に権利侵害を放任し、権

利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求した状況において、関連行為の停止

を命令することが当事者間に比較的深刻な利益の不均衡をもたらす場合の 4 つの場合に差

止請求が否定される可能性が明示された。 

 

 なお、訴訟前の権利侵害停止手続（仮処分手続に相当）に関しても、以下のとおり、規

定がある。 

 

「14、法律条件を厳格に把握し、訴訟前に権利侵害を停止させる措置に対しては慎重に対

処する。訴訟前における権利侵害停止措置の実施には積極的かつ慎重に対処し、合理的か

つ有効でなければならず、権利侵害に対する有効な制止と企業の正常な経営の保護の関係

を適切に処理する。訴訟前の権利侵害停止は主に事実が比較的明瞭で、権利侵害が容易に

判断できる案件に適用するものとし、権利侵害の可能性を認定する基準を適度に厳しく扱

い、ほぼ確信できる程度を達成しなければならない。請求者に対して補てんし難い損害を

もたらすか否かを見極める際には、関連の損害が金銭の賠償によって補てん可能かどうか、

実行可能であるとの合理的な予見が成り立つかどうかを重点的に考慮する。担保金額の確

定は合理性と有効性を確保し、主に禁止命令の実施後に被請求者にもたらす可能性のある

損失を考慮するが、請求者の賠償請求額を参考にすることもできる。被請求者が行う公共

利益に基づく抗弁は、これを厳格に審査し、一般的には公衆の健康や環境保全、その他重

大な公共利益にかかわる場合にのみ考慮する。訴訟前の権利侵害停止が当事者の重大な経
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済的利益と経営前途にかかわるため、当事者による関連の権利の濫用を防止し、制限しな

ければならない。また、起訴された企業の生存状態を考慮し、起訴された企業の生産と経

営を措置の実施によって不当に困難に陥れることを防止する。特に専利権侵害案件におい

ては、被請求者の行為が文字どおりの権利侵害を構成せず、その行為に対して引き続き審

理を行い、比較的複雑な技術比較を実施しなければ判定することができない場合、訴訟前

における専利権侵害の停止命令は不適切である。」 

 

 上記規定により、訴訟前の権利侵害停止手続においてではあるが、「公共利益」の内容と

して、「公衆の健康や環境保全、その他重大な公共利益」が例示的に列挙され、これは本案

審理における差止請求権の制限の場面においても、一定程度、参考になるのではないかと

思料される。 

 

C) その他要人発言 

 

 以下のとおり、 高人民法院の要人らが差止請求を賠償責任の加重によって代替できる

可能性について言及しており、訴訟実務上、影響を与えていると思料されるため、紹介す

る。 

 

○2007 年 1 月、 高人民法院副院長の曹建明氏は、全国人民法院知的財産権審理作業会議

において、「訴訟係属中にも継続的に存在している特殊の侵害行為に対しては、事件の具体

的事情に応じて合理的に当事者間及び社会公衆の利益のバランスを取り、執行のコストと

可能性を考慮すべきであり、侵害の差止めを判決すれば執行の結果が明らかに不合理とな

る又は公共利益を損害する場合には、侵害者の賠償責任を適当に加重することにより、関

連する販売、使用行為の差止めの判決を代替する。」と発言した。 

 

○2008 年 2 月、 高人民法院副院長の曹建明氏は、第 2 回の全国人民法院知的財産権審理

作業会議において、「侵害差止、損害賠償は知的財産権侵害民事責任の基本的方式となって

いるが、民事責任の負担は柔軟であり、実践においては具体的な事件の状況と実際の需要

に応じて、民事責任が侵害行為に適応するとともに権利者の合法的権益を十分に保護する

よう、法に依拠して具体的な民事責任の負担及び他の責任方式を確定することができる。」

と発言した。また、「侵害差止の適用」に関する発言において、「第一審の判決時に侵害行

為がなお続いている場合、侵害の差止めを命じるのが一般的であり」、「事件の具体的事情

に応じて、合理的に当事者間及び社会公共利益のバランスを取るべきであり、侵害を差し

止めれば当事者間の利益のバランスを大きく崩すおそれがある、又は社会公共利益に合わ

ない、又は実際に執行し難い場合、事件の具体的事情に応じて利益を考量し、十分かつ確
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実な全面賠償又は経済的補てん等の代替的措置を採用した前提で、侵害行為の差止めを判

決しなくても良い。」と発表した。 

 

○2008 年 12 月、 高人民法院のニュース発表会において、 高人民法院知的財産権法廷

副廷長の孔祥俊氏（現在は 高人民法院知的財産権法廷長）は、「グローバル金融危機によ

る我が国の実体経済への影響を軽減するために、 高人民法院は知的財産権の司法政策を

研究、調整しているところにある。」と述べた。その中で、孔祥俊氏は、「一部の知的財産

権侵害行為に対しては、侵害行為の実施者に侵害の差止めを命じると経済的活動に影響を

与えて公共利益に違反する場合、侵害者は損害賠償を負担する形によって侵害を停止しな

くて良い。」と述べた。 

 

(b) 国家知識産権局関連（全国専利事業発展戦略（2011-2020 年）(2011.1.25)） 

 

 国家知識産権局が「綱要」記載目的を達成するため、主として、専利関連分野に関する

事項を規定し、以下のとおり、差止請求権の制限に関して規定された。 

 

「二、指導思想及び基本原則 

（二）基本原則 

 ― 国情に立脚することと国際的配慮を組み合わせる。我が国の現段階の経済・科学技

術の発展のための現実的なニーズを満たし、専利制度と国家の社会的、経済的発展とをよ

り密接に関連付けるだけでなく、専利制度の国際的な発展情勢にも適応し、我が国の改革

開放、平和的発展を実現するための良好な国際環境を創出する。 

 ― 政府による推進と市場による調整を組み合わせる。政府による組織・調整及び公共

サービスの職能を十分に発揮し、政府の政策制定能力及びサービスレベルを絶えず向上さ

せるだけでなく、市場メカニズムが創造や運用及び資源配置において果たすべき基本的役

割を十分に発揮させ、市場主体による専利創造・運用・保護及び管理能力を大幅に向上さ

せなければならない。 

 ― 権利保護と公共利益の保護を組み合わせる。専利制度がイノベーション保護におい

て果たすべき役割を十分に発揮させ、専利権者の権利と利益を効果的に守るだけでなく、

専利権の保護と公共利益の保護の関係を正確に処理し、専利権の濫用を防止しなければな

らない。 

 ― 全面的推進と分類実施を組み合わせる。我が国専利制度及び専利事業発展のための

総体的計画及び実施のみならず、異なる地域や業種の具体的な状況に応じた分野別指導も

行わなくてはならない。」 
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 上記基本原則に基づき、以下のとおり、具体的な対応方策について規定されている。 

 

「四、戦略の重点及び保障措置 

（一）専利法制度の更なる改善 

 国情に立脚し、国際的ルールに従うことを前提として、中国の特色ある専利法制度の更

なる整備を進める。海外における専利関連立法の 新発展動向の研究を加速し、その成功

経験を手本とする。職務発明にかかわる法規の研究及び制定を行い、職務発明の権利帰属

を合理的に画定する。意匠制度の改革を模索し、意匠分野の単独立法の実行可能性につい

て研究する。専利権確定手続の研究及び整備を行い、専利権確定及び紛争の処理にかかる

周期を短縮する。専利権の濫用を規制するための実体規定及び手続規定の研究を行う。専

利権譲渡、ライセンス、担保等のプロセスにおいて発生する新しい問題に注意を払い、適

時規範化を行う。「専利代理条例」の改訂及び整備を行う。その他の専利関連法規及び規定

の改善を行う。 

 専利関連法制定及び実施時における専利主管部門とその他部門間の情報コミュニケーシ

ョン・協調メカニズムを確立し、関連法制度間の相互的結びつきを促進する。独占禁止法

の関連規定に基づき、専利権濫用や独占行為構成を認定する際の基準や手続について研究

し、また制定を積極的に推進していく。専利にかかわる国家標準管理規定の発表を積極的

に推進し、国家標準が専利にかかわる場合の問題処理原則及び発表・義務等の規範を明確

化する。対外貿易及び海関による知的財産権保護等にかかわる法律法規中の専利について

の規定や協調メカニズムの健全化を行う。遺伝資源管理制度と専利制度の間の調整及び結

びつきを強化していく。」 

 

 上記規定によると、今後、専利権濫用規制に係る実体法、手続法レベルの規定に関して

研究がなされ、また、同様に独占行為を構成する専利権行使に関する事項に関しても研究

がなされ、これに関して制定することを積極的に推進されていくことになる。 

 

③ 関連法律 

 

 上述した各基本方針に基づき、以下のとおり、各法律レベルで、差止請求権の制限に関

する事項について規定されている。 

 

(a) 専利法 

 

 直接的に差止請求権を制限する規定はないが、以下の各場合に強制実施許諾が認められ

る。なお、許諾に係る手続の詳細は、「専利実施強制的許諾弁法」にて規定されている。 
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a)不実施又は実施が不十分な場合、及び専利権の行使行為が過度の独占となる場合（第 48

条） 

 

 専利権者が専利権が付与された日から満 3 年が経過し、かつ専利の出願日より満 4 年が

経過しても、その専利を正当な理由なく実施しない、又は十分に実施しない場合が要件と

され（同条第 1 号）、専利が十分に実施しない場合とは、専利権又はその被許諾者がその専

利を実施している方式又は規模が専利物品若しくは専利方法に対する国内の需要を満たす

ことができないことをいう（専利法実施細則第 73 条 1 項）。 

 また、専利権の行使行為が過度の独占となる場合についても規定されていて（同条第 2

号）、同号に関連して、第 52 条にて「強制許諾と関連する発明創造が半導体技術である場

合、その実施は公共利益の目的と本法第 48 条第 2 項が規定する状況に限る。」と規定され

ている。本号は、独占禁止法第 55 条に対応する規定と解されるが、細則でも具体的に規定

されておらず、同号の運用については、後述する独占禁止法の関連規定が大きく影響する

と思われる。 

 

b)公益上、特に必要な場合(第 49 条、第 50 条) 

 

 国に緊急事態又は非常事態が発生するか、あるいは公共の利益を目的とする場合（第 49

条）に強制実施許諾が認められる。この点、「緊急状態」、「非常事態」、「公共の利益」の各

要件については、関連規定で明確にされていない。 

 また、公共の健康を目的とする場合（第 50 条）に強制実施許諾が認められている。同規

定上、公共の健康を目的として専利権を取得した薬品の中国における製造、中華人民共和

国が締結した関連の国際条約の規定に合致する国又は地域への輸出の各場合が要件とされ

ている。 

 

c)先行専利の実施に依存する場合（第 51 条） 

 

 専利権を取得した発明専利又は実用新案専利が、先行する発明専利、あるいは実用新案

専利と比べて経済的意義が顕著かつ重大な技術進歩を有し、その実施が当該先行発明専利

又は実用新案の実施に依存している場合、専利権者の申請に基づき、先行の発明専利又は

実用新案専利の実施を強制許諾することができるとされている。また、本条第 2 項では、

先行専利権者に対して、その申請に基づき、後の発明専利又は実用新案専利の実施にも強

制許諾を与えることができる旨、規定されている。 
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(b) 独占禁止法 

 

（独占禁止法） 

第 55 条「事業者が知的財産権に係る法律、行政法規の規定に基づき知的財産権を行使する

行為は、本法を準用しない。ただし、事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限す

る行為には、本法を準用する。」 

 

（価格独占禁止法） 

第 26 条「事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為については、本規定を

適用する。」 

 

 独占禁止法、及び、価格独占禁止法上、上記各規定にて、知識財産権濫用行為を規制し

ているが、具体的にどのような行為がこれに該当するかという点に対しては、現時点まで

に明らかになっていない。この点、現在、国家工商行政管理総局がこれに関する執法マニ

ュアルを作成しているところであるが、上述の各政策の諸規定も踏まえて、公正な競争の

市場秩序、及び公衆の合法的な利益を維持する観点から、専利権の効力が制限される可能

性がある。 

 この点に関して、独禁法と知的財産権との関係に係る中国独禁法関係要人の見解として、

以下のとおり、公になっている。 

 

○張平（国家発展改革委員会主任、中国共産党 17 期中央委員） 

・中国が独禁法を施行した理由は、国内市場を独占する企業のおそれがあることから、法

的手段で外国企業が国内で独占状態になることを防ぐことにある。 

・知的財産権の問題に直面し、外国企業が中国国内の一部の産業で独占状態になることを

防止しなければならない。 

 

○時建中（国務院法制弁公室独禁法改訂審査メンバー、中国政法大学教授） 

・独禁法は、知的財産権を保護する点では知的財産権法とは一致しており、排除している

わけではない。 

・事業者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する場合にだけ適用し、事業者が正当

で合法的に知的財産権を行使し、十分に知的財産権の価値を実現させることには影響しな

い。 

・第 55 条は知的財産権法と独禁法を対立させたものではない。 

・知的財産権行使行為は基本的に独禁法に規制されてないが、企業は法律の範囲を超え、

競争排除又は制限の行為を行うと、独禁法に制限される。 
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・知的財産権権利行使は必ず関連法律、行政規定を遵守しなければならない。 

 

○王先林（上海交通大学教授、国務院法制弁公室独禁法審、査専門家顧問委員会、国家知

的財産権戦略専門家） 

・知的財産権そのもの、及びその正当行使行為は違法ではないが、知的財産権濫用行為は

独禁法に規制されている。 

・独禁法は中国企業において日々増えている国際的な知的財産権紛争案件解決ための有力

な武器となる。 

 

 時建中教授は、独禁法は、知的財産権を保護する点では、知的財産権法とは一致してお

り、排除している訳ではないとしているが、張平国家発展改革委員会主任は、執行側の立

場でもあり、独禁法も知的財産権法も、主として外国企業に中国市場が席捲されることに

対する対抗手段としての役割に重点を置いているとしており、王先林教授は、独禁法を外

資企業との知的財産権紛争案件解決ための有力な武器になるとの考えを示している2。こう

した要人の見解は、現在、策定中の様々な行為規制、及び、今後の法執行実務に少なから

ず影響を与える可能性があると思料される。 

 

(c) 科学技術進歩法 

 

（中華人民共和国科学技術進歩法） 

第 20 条「財政資金を利用して設立された科学技術基金プロジェクト、又は科学技術計画プ

ロジェクトによって形成された発明専利権は、国の安全や利益、社会公共の重要な利益に

関連する場合を除き、プロジェクト実施者が法に基づき、これら権利を取得するものとす

る。国の安全、国益、社会公共の重要な利益により必要がある場合、国は無償でこれらを

行使することができ、第三者に対して有償、又は無償で行使することを許諾することもで

きる。」 

 

 国家のプロジェクトに付随して権利化された専利権については、上記条項に基づいて、

権利行使の制限を受けるものとされている。 

 

 上記に掲げた各政策、法律以外にも、添付別紙のとおり、中央、地方政府の法規範によ

る規制が存在する。特に地方政府における各法規範は、中央政府の政策・法律を受けたも

                         
2 以上、独禁法と知的財産権との関係に係る中国独禁法関係要人の見解については、「中国独占禁止法の企業経営に与え

る知財活動・予測と運用策」25頁より引用。http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2009061974995081.pdf［ 終ア

クセス日：2011年2月8日］ 
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のであるが、法執行の実務において、地方の実情に応じて異なった運用がされる可能性が

あることに留意する必要がある。 

（ｉｉｉ） 裁判例 

 

 上述した専利権の差止請求権の制限の根拠となり得る各種政策、法律の規定は散見され

るものの、現在までのところ、実際に、これが認められた裁判例は少ない。以下が各裁判

例の概要である。 

 

① カーテンウォール移動連結装置事件（広東省広州市中級人民法院、（2004）穗中法民三

知初字第 581 号） 

 

 原告珠海市晶芸ガラス工程有限公司は、「カーテンウォール移動連結装置」実用新案に係

る専利権（実用新案専利番号:97240594.1）を有しており、広州新白雲国際空港の建築に関

して、被告広東省空港管理グループ公司（以下、「空港管理公司」という。）は無断に原告

の専利製品を使い、原告の専利権を侵害したという理由で被告三社（広州白雲国際空港株

式有限公司（以下、「白雲空港」という。）、空港管理公司、深セン市三シン特種ガラス技術

株式有限公司に対して、専利権に基づく差止め、及び、損害賠償等を求めて提訴した。 

 本事案において、人民法院は、「本来、被告白雲空港は侵害品の使用を停止すべきである

が、空港の特殊性に鑑み、侵害品の使用の差止めを命じると社会公共の利益を害するおそ

れがあるため、白雲空港は侵害品を引き続き使用することができるが、適当な使用料を支

払わなければならない。」旨、判示し、侵害の差止めの代わりに、原告に対し 15 万元の使

用料の支払を命じた。 

 

② 屋根板固定用留め具事件（上海市第二中級人民法院、（2006）濾二中民五(知)初字第

12 号） 

 

 原告 Artur Fischer 株式会社 Fischer 工場（以下、「Fischer 工場」という。）は、「留め

具」発明に係る専利権（発明専利番号:ZL911005528）を有している。 

 原告は、被告上海鴻立装飾設計工程有限公司（以下、「鴻立公司」という。）が工事中の

新虹橋ビル建築現場で使用している留め具製品は侵害品に該当することを発見した。鴻立

公司は、被告上海虹橋経済技術開発区連合発展有限公司と「新虹橋ビル改造工事契約」を

締結して新虹橋ビルの改造工事を請け負い、被告上海奇豊ステンレススチール標準部品有

限公司経由で被告孫成来から購入した被疑侵害品を新虹橋ビルの壁に用いた。改造完了後、

被疑侵害品を使用しているビルを虹橋公司に交付した。これに対して、原告は、鴻立公司

等に対して、専利権に基づく差止め、及び、損害賠償等を求めて提訴した。 
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 本事案において、人民法院は、鴻立公司が侵害品をビルの改造に用い、更に改造完了の

ビルを交付する行為は、侵害品の生産経営目的での使用・販売行為に該当し、原告の専利

権を侵害していると認めた。しかし、当該侵害品は全て新虹橋ビルの壁内に填め込まれた

まま交付されたため、原告が請求した侵害行為の差止め及び在庫品の廃棄は実行不可能と

なっているため、原告の当該請求事項については人民法院は認めることができないと判示

した。 

 

③ 排煙脱硫装置事件事件（ 高人民法院、（2008）民三終字第 8 号） 

 

 原告の武漢晶源環境工程有限公司（以下、「武漢晶源」という。）は、火力発電所等にお

ける排煙中の二酸化硫黄を海水で洗浄して、無害化してから海に排出する発明に係る専利

権（発明専利番号:ZL95119389.9）を有している。 

 富士化水工業株式会社（以下、「富士化水」という。）は、華陽電業有限公司（以下、「華

陽電業」という。）に海水脱硫装置を納入し、華陽電業は、当該海水脱硫装置を福建省にあ

る発電所に設置して、これを運営した。これに対して、原告は、富士化水及び華陽電業に

対して、専利権に基づく差止め及び損害賠償等を求めて提訴した。 

 本事案において、人民法院は、富士化水に対しては、差止めを認めたが、本専利を実施

して発電所を運営する華陽電業に対しては、発電所を停止すれば、現地経済及び住民の生

活に悪影響を及ぼすことになり、また、このような脱硫方法は、国家の環境保護政策にも

沿うものであるという理由から、差止めを認めず、代わりに専利期間満了までの使用料（1

基当たり毎年 24 万元）の支払を命じた。 

 

（３） 総括 

 

 以上より、現時点までに、特許権者がその差止請求権の行使について制限を受けた事案

は少ないが、今後、公共の利益、経済社会全体、又は科学技術の発展等の対立利益との関

係で、差止請求権に制限を受ける事案が増えてくる可能性は十分にある。特に、外国企業

による知的財産権を通じた市場独占に対する警戒も強いので、中国企業に対する権利行使

が制約される可能性についても注意が必要であろう。 

 こうした中国の特殊な状況は、社会主義国である中国の場合、資本主義の国に比べて、

「私権」たる知的財産権に対する保護の意識が相対的に低く、これが社会公共の利益、国

家の利益と衝突する場合には、後者を優先するべきであるという発想が根底にあることに

も影響している。 

 後にまとめると、以下のいずれかの場合に該当すると思われる事案では差止請求権が

制限される可能性がある。 
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・その行為を停止したら当事者の間に重大的な利益不均衡をもたらす場合。 

・社会公共利益に反する場合。 

・実際に執行できない場合。 

・長期的に権利侵害を放任し、権利保護に消極的である権利者が権利侵害の停止を請求し

た場合。 

 日本企業が中国国内で専利権を効果的に活用していくためには、上述した中国の事情を

十分に踏まえて、対応していくことが重要であろう。 
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（添付別紙） 

 

知的財産権の効力制限に関する政府政策、及び司法指導意見等の規定 

 

一、政府政策 

１、国発展・改革委員会より「ハイテク産業発展『十一・五』規画の発行に関する通知」

（発改高技〔2007〕911 号） 

第 6 部分（保障措置）の第 3 段落（知識財産権及び人材の改善）、「知的財産権体系を整備

させる。我が国の自主知的財産権の出願及び実施にサポート、国内ハイテク企業が国外で

特許出願に応援する。知的財産権保護に関する関連法律法理を整備させ、法に基づき知的

財産権侵害行為を厳しく対策する。政府担当部門と業界協会間の交流及び侵害防止警報体

制を確立し、業界協会知的財産権保護における役割を発揮させる。知的財産権濫用を防止

し、法に基づいてハイテク企業及び消費者の利益を保護する。公共的な特許情報検索及び

サービスラットフォームを構築し、全社会に知的財産権情報サービスを提供する。」 

 

２、国務院「国家中長期科学と技術発展綱要〔2006～2020〕」の若干関連政策の実施に関す

る通知（国発〔2006〕6 号） 

第 35 条「知的財産権保護を確実にする。完備な知的財産権保護体系を構築、知的財産権の

執法力を強化、知的財産権に対する重視と保護の法治環境を作り…重大な経済活動に係る

知的財産権に対する特別審査制度を構築する。関連組織より専門委員会を設立、国家利益

かつ重要的な自主的知的財産権にかかわる企業買収、技術輸出などの活動に対して監督若

しくは調査を行い、自主的知的財産権の流失及び国家安全に危害を避ける。同時に、知的

財産権濫用よりの創造革新制限を防止することを注意しなければならない。」 

 

３、「シンセン市知的財産権戦略綱要〔2006～2010 年〕」(シン府〔2005〕214 号) 

第 10 条「打撃力を強化させる。日常執法及び撲滅キャンペーンが相まって、大きな案件、

重要な案件に対する打撃力を強化する。侵害拠点の再犯、団体的、頑固な違法行為に対し

て重点的に対策し、一層震え上がらせる。全市企業の信用システムで、企業及びその責任

者の知的財産権侵害の違法行為を記録する。知的財産権侵害に関する通報奨励制度を確立

する。市場競争秩序を確実に整頓し、公平的・秩序のある市場環境を作る。権利者の合法

利益を保護するとともに、権利濫用及び不法独占を有効的に制約する。権利救済を強化す

るとともに、権利者の紛争に対する自主的な応対能力を高めさせる。」 

 

二、司法指導意見 

１、「 高人民法院の創造革新型の国づくりのため全面的に知的財産権審判業務の強化に関
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する意見」（法発〔2007〕1 号） 

第 16 条「知的財産権濫用禁止。知的財産権権利者及び社会公衆の権利限界を正確的に定め、

法律に照らして先使用権、現有技術、翻意禁止、合理的使用などの抗弁自由を審査し、独

占行為及び技術進歩障害行為を制止し、法律に基づき研究開発制限、クロスライセンス強

制、実施障害、抱きあわせ販売、購入制限及び有効な質疑禁止などの技術契約に関する無

効情状を認定し、技術市場の公正な競争を維持する。権利者の侵害警告及び訴訟権の濫用

を防止し、不侵害訴訟及び賠償不払の訴え制度を改善する。」 

 

２、「江蘇省高級人民法院の当面のマクロ経済情勢下での知的財産権審判業務を一層強化、

自主的創造革新を促進に関する指導意見」（蘇高発審委〔2009〕6 号） 

第 4 条「法に基づき適度保護原則を守り抜く。知的財産権は独占性及び専門性を有する。

不適切な知的財産権保護は、企業の生存と発展に影響あり、ひいては業界全体に影響若し

くは制限するおそれもある。そのため、知的財産権の審判は柔軟司法及び適度保護を一層

重視すべき、保守的な考え及び機械化執法を避ける。裁判の際に法律条文の意味、立法目

的及び適用効果を総合的に考慮し、案件審判は科技発展と文化イノベーションの現実的な

要求に応じ、当面の経済環境変化の内需及び我が国・我が省の経済技術地域特徴と発展段

階性に適応し、法に基づき保護するとともに、不適切な知的財産権より企業の技術利用コ

ストを高めさせ、企業発展空間を不適切に制限させること防止する。」 

 

第 10 条「渉外技術取引契約効力の認定を善処する。渉外技術貿易紛争に関する審理は、技

術導入と応用普及に促進する方向性を示すべき。技術輸入契約の効力を適切に認定し、契

約の解除条件を厳しく把握し、できる限りに契約の効力を維持、契約履行に促し、判決を

通じて国の投資方向に向ける重大的な産業プロジェクトの投入に促進する。研究開発制限、

クロスライセンス強制、実施障害、抱きあわせ販売、購入制限及び有効な質疑禁止などの

不法技術独占、技術進歩阻害にかかわる契約内容に対して、無効と認定すべき。」 

 

第 11 条「侵害行為停止の民事責任に関する適用を善処する。侵害行為停止の責任に関する

適用は、公共利益の保護、企業生存と会社安定の方向性を示すべき。もしソフトウェア、

特許技術、商標、商号などの使用停止は、社会公共利益に害し、企業に重大的な経済損失

をもたらし、企業の生存と発展に深刻な影響を与えるなら、法に基づき侵害行為停止との

判決を下さずに、代わりにその他の責任方式を採用する。」 

  
３、「江蘇省高級人民法院の『国家知的財産権戦略綱要』実施に関する意見」 

第 19 条「知的財産権濫用を防止する。知的財産を濫用し訴訟プロセスを乱すイノベーショ

ンを阻害する行為を定める。知的財産権の限界を正確的に定め、法律に照らして先使用権、
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現有技術、翻意禁止、合理的使用などの抗弁自由を審査しる。独占行為及び技術進歩障害

行為を制止し、法律に基づき研究開発制限、クロスライセンス強制、実施障害、抱きあわ

せ販売、購入制限及び有効な質疑禁止などの技術契約に関する無効情状を認定する。不侵

害訴訟及び賠償不払の訴え制度を改善し、権利者の侵害警告及び訴訟権の濫用を防止す

る。」 

 

４、「上海市高級人民法院の『国家知的財産権戦略綱要』実施に関する意見」の公布通知（滬

高法〔2008〕324 号） 

第 6 条「知的財産権濫用を防止する。知的財産権の限界を正確的に定め、個人利益と公共

利益、又は創造イノベーションの奨励と公正な競争のバランスを適切に処理する。知的財

産権侵害紛争案件においては、法律に照らして先使用権、現有技術、翻意禁止、合理的使

用などの抗弁自由を審査する。技術契約紛争案件においては、独占行為及び技術進歩障害

行為を制止、法律に基づき研究開発制限、クロスライセンス強制、実施障害、抱きあわせ

販売、購入制限及び有効な質疑禁止などの技術契約に関する無効情状を認定する。不侵害

確認訴訟案件においては、技術市場の公正な競争を維持し、権利者の侵害警告及び訴訟権

の濫用を防止する。知名商標認定案件においては、法に基づき厳格に、慎重に認定を行い、

当事者の知名商標認定プロセスを乱すことを防止する。知的財産権濫用の独占紛争案件に

おいては、法に基づき知的財産権を利用して独占契約を締結、市場支配地位の濫用、競争

制限の経営者結合行為を制止する。」 

 

５、「浙江省高級人民法院の『国家知的財産権戦略綱要』着実に遂行し、知的財産権保護の

主導作用を十分に発揮に関する措置」（浙高法〔2008〕305 号） 

第 18 条「知的財産権濫用を防止する。知的財産の保護力を強めながら、権利濫用を制止す

る。知的財産権の限界を正確的に定め、法律に照らして先使用権、現有技術、翻意禁止、

合理的使用などの抗弁自由を審査する。独占行為及び技術進歩障害行為を制止し、法律に

基づき研究開発制限、クロスライセンス強制、実施障害、抱きあわせ販売、購入制限及び

有効な質疑禁止などの技術契約に関する無効情状を認定する。不侵害訴訟及び賠償不払の

訴え制度を改善し、権利者の侵害警告及び訴訟権の濫用を防止する。被告の侵害者が訴訟

中止権利を濫用する場合は、侵害者に適当な担保を提供するように要求することができ

る。」 

以上 
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３． 英国  

Allen & Overy LLP （ロンドン） 

パートナー     Huw Evans （英国弁護士） 

シニアアソシエート 日高 誓子 （英国弁護士） 

アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所（東京） 

パートナー     伊藤 理 （弁護士） 

アソシエート    西田 信尋 （弁護士） 

（１） 差止めの法的根拠 

 英国では、特許権者は、制定法（1977 年特許法（Patents Act 1977）第 61 条(1)(a)）

によって侵害者に対する差止命令を得ることができる。すなわち、特許権侵害が立証され

れば、通常、差止めが裁判所により認められることとなる。その際、下される差止命令の

通常の形式は「被告による英国特許第 X号の侵害の抑制を命ずる」（an order to restrain 

the defendant from infringing UK patent number X）というものである。ただし、これ

は常に裁判所の裁量に基づくものであり、この点については後述する。これに加え、英国

裁判所はその固有の司法管轄権に基づき、一般的に差止めを命じる裁量を有しており、例

えば、仮差止めが適切な場合には、本案の終局判決前の被疑侵害行為を停止させる仮差止

めを命ずる権限を有している。特許事件に関しては、関連する英国裁判所は 2 つ、すなわ

ち、高等法院の一部である特許裁判所（Patents Court）と県特許裁判所（Patents County 

Court）が存在する。両裁判所とも第一審裁判所であり、特許事件の取扱いにおいて同等の

権限を有し、差止めを命じることができる。両裁判所の差止めを認める固有の司法管轄権

は、それぞれ 1981 年高等裁判所法（Senior Courts Act 1981）第 37 条及び 1984 年県裁判

所法（County Courts Act 1984）第 38 条に基づいている。なお、県特許裁判所（Patents County 

Court）はより単純で財産的価値の低い事件を扱う傾向にある。 

 差止めは衡平法上の救済方法であり、上述のとおり、差止めを認めることは常に裁判所

の裁量による。また、裁判所に請求する以外に特許権侵害の差止めを得ることはできない。

そして、特許裁判所（Patents Court）及び県特許裁判所（Patents County Court）により

認められた終局差止めの効力は、控訴院に上訴が係属することにより停止され得る。 

（２） 差止命令の根拠 

 前述のように、特許権侵害が証明されると、裁判所は侵害者に対して終局差止めを認め

るのが通常である。ただし、裁判所は、1977 年特許法（Patents Act 1977）及びその固有
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の司法管轄権に基づき、正当かつ適当と認める形式での命令権限を有するため、裁判所は

状況に応じて、様々な差止めによる救済を選択する柔軟性を有する。その例としては以下

のものが挙げられる： 

（ｉ） 仮差止め（Interim injunction） 

 仮差止めの目的は、裁判所の 終的解決を待つ間の現状維持をすることである。仮差止

めを得るには、特許権者は第一に、被告による侵害の可能性が存在するという論拠を明ら

かにしなければならないが、その時点では、本案審理において敗訴するよりも勝訴する可

能性の方が高いことを示す必要まではない。次に、特許権者は、仮差止めが認められない

場合の賠償金では回復不能な損害を被ること及び両者の「便宜の比較考量」（balance of 

convenience）という基準が充足されることを示さなければならない。要約すれば、仮差止

めを認めるかどうかを判断するにあたって、裁判所が適用する確立した基準は、以下のと

おりである（American Cyanamid Co v. Ethicon Ltd1事件で示された指針）：   

① 審理されるべき重大な問題の存否（原告には本案審理で勝訴する合理的な見通

しがあるか） ― 裁判所は被告による侵害の可能性の有無を検討する。 

② 金銭的救済の不十分性 ― 特許権者は、損害賠償では十分補償されない損失

を被る可能性が高いことから、裁判で本案審理の終了まで待つことができない

ことを示さなければならない。  

③ 便宜の比較考量が差止めを認める方に傾いているか否か ― 仮差止命令が不

当であったことが後の本案審理で判明した際には、被告も金銭的救済では不十

分な損失を被るおそれがある場合において、より大きな損失を被ることになる

のは原告であると判断されるか否か。 

 上記に加え、裁判所はまた、事件のあらゆる特殊状況も考慮して、本案審理までに差止

めを認めることが正当かどうかを判断する。また、仮差止めが与えられる場合、特許権者

は、事件が本案審理へと進み、仮差止めが不当に認められた旨が明らかになったとき（例

えば、被告は侵害行為を行っていない、又は特許が無効であった）に、仮差止めの結果と

して生じた損失に対して被告に補償することを約する、損害賠償の相互保証を与える必要

がある。 
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（ｉｉ） 跳躍的差止め（Springboard injunction） 

 特許権の保護期間が満了間際であったり、事件が本案審理に進んだ段階で特許権が消滅

していた場合には、特許権の保護期間を超えて適用される限定的な特定期間の差止めが認

められることがある。このような差止めの根拠は、侵害者が、特許が有効な間に侵害品を

もって市場に参入したことで、他の競合者に先駆けて不法に有利なスタートを切ることが

できたことにある。Dyson Appliances Ltd v. Hoover Ltd（No.2）事件2では、特許権の消

滅後から一年間は、被告による特定のタイプの掃除機の製造及び販売を制限する差止めが

認められた。被告は、特許権侵害の結果として、特許権の消滅を待って販売開始する場合

よりも早い時点から、特許発明の技術を搭載した掃除機の販売を開始することができたの

であり、当該差止めは、被告の過去の侵害行為からの利益獲得を奪うことになり、適切で

あるとされた。 

（ｉｉｉ） 侵害のおそれを防ぐ差止め 

 被告により侵害がなされるおそれがあるだけでも、特許権者に差止め（仮差止め又は終

局差止め）が認められることもある（Frearson v. Loe 事件3参照）。この特許権の侵害予

防のための差止めは、現実の侵害行為がまだ存在しなくとも命令され得る。 

（ｉｖ） 侵害用途と非侵害用途の両方を備える製品に対する差止め 

 近の Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co KG v. Scott (t/a Scotts Potato Machinery) 

4事件において、Grimme は、じゃがいもを、土、石や土塊といった他の物質から分離する

ための装置の特許権者であり、この装置は、鋼鉄又は弾性土塊ローラーのどちらを用いる

ことも可能であった。そして、Scott は弾性ローラー及び鋼鉄ローラーの両方を販売して

おり、本件装置はどちらのローラーを装着した使用にも対応できる柔軟性を有すると宣伝

していた。判決では、Scott の装置は、弾性ローラーが使用されている場合には Grimme の

特許を侵害しているが、鋼鉄ローラーが使用されている場合は侵害していないと判示され

た。換言すれば、装置には侵害用途と非侵害用途があったのであるが、Scott は、1977 年

特許法（Patents Act 1977）第 60 条(2)に基づき、間接的に侵害を行っているとされた。

なお、同条項は、「特許権者自身の承諾を得ていない第三者が、英国内で当該特許を実施

する権利を有しない者に対し、特許発明の本質的要素（Essential Element）に関して英国

内での特許発明の実施手段を供給しようとする場合で、当該実施手段が当該実施に適する

こと及び当該無権利者の実施意図を、当該第三者が知り、又は周囲の事情から明らかなと

                                                                                                                                                                  
1 [1975] AC 396 
2 [2001] R.P.C. 27 
3 (1878) L.R. 9 Ch.D. 48  
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きには、当該実施手段の供給又は供給の申出を侵害行為とみなす」と定めている。Scott

は、装置自体は特許に抵触しておらず、侵害の「実施手段」とみなされるべきではないと

主張したが、控訴院において Jacob 控訴院判事は、ユーザーは、使用方法によっては、(弾

性ローラーを用いて)当該装置を特許に抵触する装置として使用しようと意図し得ることを

Scott は知っており、またその意図を積極的に奨励したことから、鋼鉄ローラーを装着す

ることで装置を合法的に使用できることは無関係であると判示し、それゆえに間接侵害が

認められた。Jacob 控訴院判事は、被告によって販売されていた装置自体は非侵害であり、

かつ合法的使用が可能であるため、裁判所は、被告が適法に行い得る行為の内容を明確に

するように、通常の差止命令を修正すべきであるとの主張もあり得ることを認めたが、侵

害を確実に回避し得る条件を提示するのは被告の責任であるとした。本件では、このよう

な修正された差止めを Scott は主張しなかったため、裁判所はこの選択肢を検討しなかっ

た。なお、差止めに加えて Grimme に与えられる損害賠償又は不当利得返還といった金銭的

救済に関して、裁判所は、被告による販売は実際に侵害を行っている製品の販売と同様に

扱われるべきではないという意見に「強く傾いている」と付け加えた。  

（３） 差止めの執行 

（ｉ） 通常、差止命令は、裁判所によって発令され次第効力が発生するが、差止めの効

力が発生する日付が指定されることもある5。仮差止命令が、これに拘束される全ての関係

者が出廷しているときに発せられた場合、又は全ての関係者に通知された審理期日の際に

発せられた場合は、当該命令は本案審理又は新たな命令が出されるまで効力を有するもの

とすることができる6。 

（ｉｉ） 特許裁判所（Patents Court）又は県特許裁判所（Patents County Court）にお

ける商業上重要な特許判決は、上訴されることも多い。第一審終了時点での差止めの発動

は、上訴によって判決が覆された場合には少なからぬ不公平を生むことがあり、上訴がさ

れる場合には、裁判所は上訴審に係属中、差止めの執行を停止する場合もある。Minnesota 

Mining and Manufacturing Co v. Johnson & Johnson Ltd (No.3) 7事件によると、この際

に適用すべき判断基準は便宜の比較考量であり、その適用にあっては、「適正に達成でき

る限り、上訴の審理において、上訴の結果がいずれであれ、控訴院が両当事者を公平に評

価することができるように対応しなければならない。」とされる。ただし、Jacob 控訴院

                                                                                                                                                                  
4 [2010] EWCA Civ 1110 
5 (CPR Part 40 Judgments, Orders, Sale of Land etc. Rule 40.7 (When judgment or order takes effect); and Rule 

40.2 (Standard requirements)) 
6 (CPR Part 25 Interim Remedies and Security for Costs PD 25A para.5.2 (Orders for injunctions)) 
7 [1976] R.P.C. 671 
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判事は、Virgin Atlantic Airways Ltd v.Premium Aircraft Interiors Group 事件8では

次のようにも述べている: 

 「…本案審理係属中の仮差止め申請にどのように対処すべきかを検討している場合とは、

争点が異なる。その場合は、特許権者はその権利を未だ立証していないが、一審の本案審

理が成功した場合には、原告は一応その権利を立証したことになる。そのため、一般的に、

上訴中の場合には、特許権者は、被告の上訴が認容される可能性を考量した上で損害に対

する相互保証（cross-undertaking）を与えることを条件として、差止命令を得ることがで

きる。ただし、便宜の比較考量が争点であることには変わりはない。」 

 そのため、上訴中に被告が差止めの停止を得るのは困難な場合もあるが、相互保証上の

リスクがあり、上訴の審理は比較的迅速に行われることから、特許権者が差止めの延期に

同意することも稀ではない。  

（４） 差止めが命ぜられない状況 

（ｉ） 上述のとおり、差止めは衡平法上の救済であり、裁判所は差止めを検討すべきか

否かにつき常に裁量権を有する。差止めの正当な理由がないとして米国裁判所が差止めを

認めなかった米国での eBay 判決をご存知の方もいるであろう。英国裁判所は侵害者に対し

てより厳しい立場を取るが、それでも特定の状況においては裁量権を行使し、侵害が立証

された場合でも差止めを認めないこともある。こうした例外的状況について、下記の事件

で詳しく解説する。 

 有効な特許を侵害していることが立証された場合、例外的に被告に対して差止めを認め

ない決定をすべきか否かを裁判所が判断する上で、知的財産権事件ではないものの、Shelfer 

v. City of London Electric Lighting Co (No.1) 9事件で示された指針を適用すべきこと

は、現在では広く認められている。Shelfer 事件は、公共住宅の借家人である Shelfer と、

照明供給用の大型中央施設を建築するために公共住宅の隣接地に建物や機械設備を建設し

た照明業者の間での、公害紛争に関するものであった。Shelfer は、照明業者の作業が住

居に振動を引き起こし、住居の享受を大幅に妨害するとして、作業中の照明業者に対する

差止めを求めたところ、第一審判事が差止めを却下したため、控訴院に Shelfer に差止め

を認めるか損害賠償を認めるかの判断が求められた。控訴院は、被告は公害を妨ぐために

可能なあらゆる対策を講じたという証拠に著しく欠けていることを認定した。Lindley 控

訴院判事は、原告の実際の損害は、その住宅が被告の工事によって構造的損壊を受けたこ

とで証明されたと指摘し、この損害が当該賃貸借契約にとって、結果として生じる永久的

                                                 
8 [2009] EWCA Civ 1513 
9 [1895] 1 Ch. 287 
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損害を伴う「恒久的な公害」であるという事実を強調した。それゆえ、Smith 控訴院判事

は、四つの条件が充足される場合には、差止めに代えて損害賠償を命じることができると

いう「良好な準則（good working rule）」を設定した。 

(a) 原告の法的権利に対する侵害が小さなものであること 

(b) 損害の金銭評価が可能であること 

(c) 少額の支払いで十分に補償されるものであること 

(d) 差止めを認めると、被告に対して酷な事案であること 

 Smith 控訴院判事は、原告の損害は小さくなく、金銭で換算できず、相当の「迷惑、不

便及び不快感」が生じたため、少額の支払いでは十分補償できないという本件の事実を強

調し、控訴院は、全員一致で原告勝訴の差止めを認めるべきとの判決を下した。 

 Shelfer指針は、知的財産権の判決に、実に幅広く適用されてきた。Navitaire Inc v. Easyjet 

Airline Co Ltd (No.2) 事件10において、原告は、「OpenRes」と呼ばれるチケットレス航

空券予約システムのソースコードに関するさまざまな著作権を保有していた。EasyJetは、

OpenRes システムのライセンスを取得していたが、2年後に、ユーザー向けに表示される実

行ソフトウェアの外観が OpenRes とほとんど区別できないように設計された自社の予約シ

ステム（「eRes」と呼ばれる）を開発することを決定した。原告は、自社の OpenRes シス

テムの「ビジネスロジック」が盗用され、コマンドや画面表示の多くがコピーされたと主

張し、EasyJet に対する著作権侵害訴訟を提起した。損害賠償と差止めのいずれが適切な

救済かを決定するにあたり、Pumfrey 判事は、Shelfer 事件での指針を検討し、「差止めの

効果が酷ではない場合は、客観的に確定された補償金が低い場合であっても、被告は、金

銭で差止めを免れることはできない。」と述べ、同判事は、この文脈における「酷」とい

う言葉は、差止めを認めることが保護対象の権利に対して著しく不均衡であることを意味

するものであると判示した。本件では、被告のコピー行為の大部分に関して、同判事は、

差止めを認めないことは被告によるライセンスの購入を認めることに等しいとして、差止

めによる救済を認めるべきだと判示したが、例外が 1 つあった。EasyJet は Navitaire の

データベースをコピーしたが、裁判所は、EasyJet はこのデータベース中のデータを保有

することができると判断したことである。ここでの問題は、著作権を生じていたのがデー

タベースにおけるカラムの機能に過ぎないことであった。その著作権のレベル自体は低い

ものであり、同じカテゴリのデータを含むカラムを使わずに EasyJet がデータを自社シス

テムに移動させることは可能であったが、それには多大な検査や確認が必要であった。デ

                                                 
10 [2006] EWHC 282 (Ch) 
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ータベース中に著作権を生じさせるにはほとんどスキルや努力を要しないことに比べ、侵

害を回避するために EasyJet が多大な労力を費やさねばならなかったことから、侵害回避

のための EasyJet に対する差止めは、著しく不均衡であると判断された。そして、差止め

の代わりに、妥当なロイヤルティに基づき評価された損害賠償が命じられたのである。 

 Shelfer 指針はまた、英国における特許判例にも数多く適用されてきた。Chiron Corp 

v. Organon Teknika Ltd (No.10) 11事件では、特許権は C 型肝炎の試験キットに関連する

ものであり、差止めが被告にとって酷であることを示す証拠がなく、差止めが認められな

い場合に原告が被る損害が小さくなかったことから、被告は Shelfer 指針を満たすことが

できなかった。 

 Shelfer 指針は極めて重要ではあるが、単なる指針であって、全ての事件に必ず適用さ

れなければいけないものではない。例えば、著作権事件である Banks v. EMI Songs Ltd12事

件では、詩人である原告は、自分が作詞した歌詞の著作権を被告であるグループ UB40 とそ

のレコード会社が侵害したとして、差止めを申し立てた。Shelfer 指針を検討するにあた

り、Jacob 判事（当時）は、少額の支払いによる原告への補償は可能ではないとしながら

も、差止めは認めないと述べた。被告は 11 年間にわたり歌詞を使用しており、大部分の商

業的利用が既になされた可能性が高く、また、原告が実際には金銭的賠償を欲しているこ

とも明らかであった。なお、Jacob 判事は、本判決は Shelfer 判決の射程外の「全くの例

外的ケース」と考えると付け加えた。 

（ｉｉ） 国による強制実施権 

 国家保障上の利益又は生命を救う医薬品を利用可能にする場合など、基本的な公共の福

祉として特許権侵害が必要な場合には、特許法の特別規定に従い、政府機関（「Crown」）

はライセンスなく特許を実施したり、国がこうした実施を授権することもできる。これは

「国による強制実施権（Crown use）」と呼ばれる。このような場合は、政府機関及びその

政府機関から授権された者は、特許権者の同意を得ることなく、本来ならば侵害行為とな

るような行為をすることができると規定している（1977 年特許法（Patents Act 1977）第

55 条）。政府機関又は授権された者の業務に関しては、発明の実施を制限又は禁止するラ

イセンス、譲渡、割当若しくは合意の定めは、効力を有しないものとされている（1977 年

特許法（Patents Act 1977）第 57 条）。そして、国による強制実施権が行使される場合に

は、関連する政府機関（例えば、保健局）や他の授権された者（例えば、保健局への医薬

品の供給業者）と特許権者の間に、有効にライセンスが命ぜられ、国防省（国による強制

実施権の統括権限を有している）が、ロイヤルティ料率を含めてライセンスの条件を設定

する。このようにして、政府機関又は関連する特許の実施を行う権限を部分的に政府機関

                                                 
11 [1995] F.S.R. 325 
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から受けた第三者は、特許権者に対して、適切なロイヤルティを支払うこととなる（1977

年特許法（Patents Act 1977）第 57A 条）。 

  国による強制実施権が行使される一般的な例としては、製薬特許が挙げられる。Dory v. 

Sheffield Health Authority13事件において、特許権者は腎臓結石を治療する砕石器とし

て知られる機械に関連した特許権の侵害に対して、保健局に対する訴訟を提起したところ、

裁判所は、保健局と健康局は、国民保健サービス法及び関連規則により委譲された国務大

臣の機能を行使したと判示した。そのため、保健局による特許発明の実施は 1977 年特許法

（Patents Act 1977）第 55 条に定める国による強制実施であり、特許権の侵害とはなりえ

ないとした。 

（ｉｉｉ） 黙諾 

 特許権者による黙諾は、侵害訴訟に対する抗弁となり得る。特許権者が本来ならば侵害

となる行為の許諾に相当することを被告に表明した場合、特許権者は差止めを求める権利

を黙諾により失うことになりかねない。Proctor v. Bennis14事件において、特許権者（Proctor

社）は、被告（Bennis 社）の機械の購入者に対して、Proctor 社の機械はより質が良いと

説明し、Bennis社の機械に代えて自社の給炭機を試してみるよう推奨した。しかし、Proctor

社は、Bennis 社の機械が自社の特許権を侵害するものである旨を Bennis 社の機械購入者

に示すことはしなかった。そして、特許権者は Bennis 社に対して訴訟を提起したが、Bennis

社の機械よりも Proctor 社の機械を推奨することは、購入者に対して Bennis 社の機械が非

侵害品であることを表明するものであるとして、Bennis 社は特許権者による黙諾を主張し

た。これに対し、控訴院は、特許権者の行為は黙諾には相当しないと判断した。特許権者

は Bennis 社の機械が特許を侵害するか否かについては言及していなかったが、このことを

もって Bennis 社の機械が侵害をしていないことの表明に相当するとはされず、黙諾が認め

られるには、Bennis 社は、同社が訴訟を提起されないと信じることが合理的であったよう

な事実を特許権者が行ったことを立証する必要があったとされた。 

 

（ｉｖ） 公共の利益  

  差止めはまた、公共の利益を根拠に却下される場合もある。Hopkinson v. St James and 

Pall-Mall Electric Light Co Ltd15事件では、照明システムに関連した特許権侵害の差止

めは、照明を目的に配電された配線システム 3本を突然停止することで一般の人々が被る

                                                                                                                                                                  
12 [1996] E.M.L.R. 452 
13 [1991] F.S.R. 221 
14 (1887) L.R. 36 Ch.D.740 
15 (1893) 10 R.P.C 46 
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不便を考慮して、6カ月間執行が猶予された16。また、Leeds Forge Co Ltd v. Deighton’s 

Patent Flue and Tube Co Ltd17事件では、被告会社はボイラー煙筒に関連した原告の特許

権を侵害する煙筒を製造・販売していたが、差止めが直ちに認められた場合には、被告の

事業も直ちに停止することとなり、従業員全員が解雇されざるを得ず、70 名が失業するこ

とになる、という説明を裁判所が受け入れたことで、差止めは上訴係属中は停止された。

さらに、Illinois Tool Works Inc v. Autobars Co (Services Ltd) 18事件では、再封式キ

ャップに対する特許権は有効であり、かつ侵害を受けていると判断されたが、裁判所は、

被告が一時金を裁判所に支払うことを条件として差止めを 3カ月間延期する事を認めたの

である。そして、Graham 判事は、公共の利益を考慮に入れる必要があること、差止めが直

ちに認められた場合には約 200 名の従業員が直ちに失業し、「 も不幸な」状況を招くで

あろうことを示す証拠があるとの意見を述べた。なお、これらの判例では Shelfer 指針は

適用されず、言及もされなかった。 

 公共の利益を根拠に差止めが却下された判決では、争点は、差止めが被告に対して酷か

どうかではなく、第三者に対してどのような影響が生じるかである。Roussel-Uclaf v. 

G.D. Searle and Co. Ltd19事件では、侵害していると申し立てられた薬は生命を救う可能

性があり、利用可能な代替薬が存在しないという理由から、心臓疾患の治療薬に関する仮

差止めの申立ては認められなかった。本件は本案訴訟に至らずに終わったが、Graham 判事

は（付随的に）、その薬が唯一かつ生命を救う薬である場合、「裁判所がその裁量により、

差止めを認めるべきかどうかに対しては少なくとも強い疑問があり、私には、現時点で裁

判所がそのように差止めを認めるべき状況があるとは思えない。」と述べた。この事件は

Chiron v.Oraganon 事件（上述）とは対照的であり、Aldous 判事は差止めを認めて、この

原則に疑問を投げかけ、このような状況において公共の利益を保護するにあたっては、1977

年特許法（Patents Act 1977）における国による強制実施権（上記参照）の規定で十分で

あると述べている。さらに、この判例の争点であった技術は、診断器具製品であり生命を

救う薬ではなかったのである。また、Chiron v. Oraganon 事件では、差止めによってさ

らなる重要な研究が妨げられるという主張も退けられた。特許が時として研究を妨げるこ

とは特許システムに内在するのであり、1977 年特許法（Patents Act 1977）に定める研究

に関する例外規定で、公共の利益保護のために十分であると判断した。このように、公共

の利益に基づく主張が成功する可能性は明らかであるものの、特許事件では、裁判所は利

益の均衡を既に考慮した制定法の規定を考慮に入れ、多くの分野でこの制定法の範囲を超

えることに消極的な姿勢を示す可能性が高いといえる。しかし、代替的な療法が利用でき

ない生命を救う薬は、特に国による強制実施権又は強制許諾（下記参照）の条件が充足さ

                                                 
16 6 カ月間という期間がどのようにして計算されたのか理由は提供されなかった。 
17 (1901) 18 R.P.C 233 
18 [1974] R.P.C.  337 
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れない場合に、（少なくとも一定期間）差止めが認められない可能性のある事案の一例で

ある。 

（５） 判例 

 上述のように、特許権者が裁判において侵害を立証した場合、通常は特許を侵害しない

よう侵害者を制限する差止めが侵害者に対して命令されることになる。他方、裁判所がこ

の通例からは離れるような特定の状況も存在する。これら事案における事実は、本報告書

本文の関連する項目に記載した。 

（６） 差止めの申立てが棄却された場合の差止めに代わる損害賠償 

（ｉ） 上述のように、特許権侵害が立証された場合に、裁判所が差止めの申立てを棄却

するのは稀である。そのため、裁判所が差止めに代えて損害賠償を命じた判例は非常に少

ない。Virgin Atlantic Airways Ltd v. Premium Aircraft Group20事件（折り畳み式航空

機用座席に関連する特許）で、控訴院は、被告（ビジネスクラス用座席の製造者）が有効

な特許を侵害したと認定した判決において、終局差止めに対して条件を付した。判決にあ

たり、Jacob 控訴院判事は上述の Navitaire v. EasyJet 事件での Pumfrey 判事の意見を引

用しつつ、「差止めが保留されるには、非常に特殊な事案でなければならない」と強調し

た。被告は、終局差止めは適切であると認めたが、デルタ航空との契約に基づき、侵害す

る座席を短期間特別に供給できる許可を請求した。当時、その特許は欧州特許庁（European 

Patent Office: EPO）で異議の対象にもなっていたところ、原告は、 高法院への上訴認

可に関する決定が下されるか、EPO の技術審判部(Technical Board of Appeal)が終局決定

を言い渡すまでの短期間（約 4カ月間）につき、裁判所は「便宜の比較考量」を適用すべ

きだと譲歩した。これらの並行する手続では、EPO が特許を無効とすれば英国の裁判所の

判断に優先することから、EPO での結果は本件にも関連性を有していた。英国裁判所は、

EPO が有効とした欧州特許を英国における範囲に関して無効とみなすことはできるが、EPO

によって無効とされた欧州特許はどの国でも無効となるのである。それでも本件で裁判所

は、特許権者は勝訴して差止めを得る資格を有し、差止命令を排斥するには特許権者が

Shelfer 指針を充足させる必要があったことから、原告の譲歩が適切なものかどうか疑問

を抱いているようであった。しかし、原告がこのように譲歩したため、便宜の比較考量を

適用し、Jacob 控訴院判事は被告に有利な判決を下した。その判決で考慮された要素は、

ごく短期間でデルタ航空に供給するよう契約されていたのは 400 席に過ぎない点、ヴァー

ジン・アトランティック航空と同じ航路を飛行しない航空機に設置される予定であった点、

                                                                                                                                                                  
19 [1977] F.S.R. 125.  
20 [2009] EWCA Civ 1513 
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さらに、差止めが認められれば、被告はデルタ航空との契約に基づき 100 万ポンドを違約

金として支払い、（わずかながら）雇用状況にも影響を与える可能性があった点である。

ただし、差止めの保留の条件として原告が強く主張した金額である、一座席当たり 10,000

ポンドの支払いが命じられた。裁判所は、損害賠償に関する審理により（別の裁判で損害

賠償金額を決定）、一座席当たり 10,000 ポンドという金額が高額過ぎる場合には、超過支

払額は被告が同様に賠償責任を負う過去の侵害行為に対する損害賠償金に充当することが

できるため、当該金額で適切であると判断した。興味深いことに、裁判所は、これらの座

席に対する差止めは、辛うじて、被告に酷となるに過ぎないと述べた。 

（ｉｉ） 裁判所は、1981 年高等裁判所法（Senior Courts Act 1981）第 50 条に従い、差

止めを認める代わりに将来分の損害賠償を命じることができる。しかし、裁判所が差止め

を認める代わりに将来分の損害賠償を命じた判例は今までにない。差止めの代わりに将来

分の損害賠償が命じられ得るシナリオの一つとして、侵害されている特許が「必須特許」

である場合があり得る。電機業界やモバイル通信業界の企業は、多くの場合、関連する基

準策定団体の一員でもあり、基準設定団体の主な役割は、その会員の製品が遵守すべき仕

様又は基準を策定することである。多くの企業が製造する電子部品の品質や互換性のレベ

ルを保証し、新規参入者による市場参入の障壁を低める目的で、こうした基準が設定され

ている。これらの技術分野では特許権が非常に広く行き渡っていることから、あるメーカ

ーがこれらの基準を採用することを選択すると、多くの特許権が不可避的に侵害されると

になる。このような特許を必須特許と呼んでいるが、必須特許権者がその権利を悪用しな

いように、基準策定団体は通常、必須であると考えられる特許を開示し、公正、合理的か

つ非差別的な条件（Fair, Reasonable And Non Discriminatory の頭文字をとって「FRAND

条件」と呼ばれている）で、必須特許のライセンスを許諾することを約束するよう会員に

要求する規則を設けている。このような必須特許が侵害を受けていることが判明した場合、

裁判所はおそらく、差止めよりも、特許権者に FRAND 条件による補償を侵害者に対して命

じるであろう。そして、侵害者がこの義務を受諾しない場合には、差止めは免れないであ

ろう。なお、この点に関する判例は存在しないため、これはあくまでも主観的な見解であ

る。 

（７） 強制許諾及び IP エンフォースメント指令と TRIPS 協定の関係 

（ｉ） 強制許諾 

 状況によっては、1977 年特許法（Patents Act 1977）第 48 条に基づく強制許諾を申請

することで、差止めを回避できる。同条は、特許付与日から 3年間が経過した後いつでも、
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英国知的財産庁（UKIPO）21に、次に掲げる事項を申請できると規定している:（ⅰ）特許

に基づくライセンス、（ⅱ）特許に基づくライセンスを権利として取得可能である旨の登

録簿への登録、又は（ⅲ）申請者が政府機関の場合には、申請において指定された者への

ライセンスの付与、である。申請は、一つ以上の「根拠」に基づき、英国知的財産庁に対

して行う必要があり、通常22の根拠としては次のものが挙げられる： 

① 特許発明が物の発明の場合は、当該物に対する英国での需要が、合理的な条件で充足

されていないこと 

② 特許権者が合理的な条件でのライセンス許諾を拒否することにより、 

(a) 関連特許が付与された製品に関して、重大な経済的意義を有する重要な技術の

進歩に関する他の特許発明の英国における実施が阻止又は妨害されたこと 

又は 

(b) 英国における商業活動又は産業活動の確立又は発展が不当に阻害されたこと 

③ 特許に基づくライセンス、特許製品の処分若しくは使用又は用法の特許の使用に関し

て、特許権者が強要した条件により、特許により保護されていないものの製造、使用、

処分、又は英国における商業活動又は産業活動の確立又は発展が不当に阻害されてい

ること 

 こうした規定の根拠は、公共の需要に応えるため又は国の経済的発展のために必要とさ

れる発明が、他者にもライセンス許諾されるよう保証することで、反競争的慣行を回避す

ることにある。例えば、特許権者が合理的な条件でのライセンス許諾を拒否することによ

り、英国における特許製品に対する需要が満たされていない、関連する発明が利用できな

い、又は英国における他の商業活動又は産業活動が不当に阻害されている場合には、上記

規定が適用され得る。申請者は、合理的な期間内に合理的な条件でライセンスを取得しよ

うと試みたが達成できなかったことが必要である。このようなライセンスの利点の一つは、

英国知的財産庁が合理的なロイヤルティ料率を設定することで、理不尽な特許権者の要求

を回避できることである。ただし、強制実施が利用できる状況は非常に限られている。な

ぜなら、特許権者が特許権を適切に利用していない状況を要件としているだけでなく、多

                                                 
21 裁判所に直接申請するという選択肢はない。ただし、英国知的財産庁の判断は、当事者によって、特許裁判所に抗告

される可能性はある。 
22 1977 年特許法（Patents Act 1977）第 48 条(5)により特許権者が WTO Proprietor であるとされる場合を言う。同項

によると、特許権者が WTO 加盟国の国籍を有している若しくは WTO 加盟国にドミサイルを有している場合、又は WTO 加

盟国に現実かつ実効的な産業上又は商業上の拠点(real and effective industorial or commercial establishment)を

有している場合に、WTO Proprietor とされる。 
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くの事案において「不当な阻害」の要件が必要となるためである。なお、このライセンス

は、通常は輸出用の製品の製造のための実施は対象とならない。 

（ｉｉ） IP エンフォースメント指令 

 IP エンフォースメント指令（2004/48/EC）の目的は、欧州全体における知的財産権の効

果的な実施を確実にするために利用可能な対策や救済を EU 域内で調和させることである。

指令第 3条は次のとおり規定している。 

「一般義務 

1. 加盟国は、本指令が対象とする知的財産権の行使を確実にするために必要な

対策、手続き及び救済を提供するものとする。こうした対策、手続き及び救済は、

公正かつ衡平であるものとし、必要以上に複雑又は高額であったり、不合理な時

間的制限や不当な遅延がないものとする。 

2. こうした対策、手続き及び救済はまた、効果的、事情に比例的及び抑制的で

あるものとし、適正な取引に対する障壁の形成を回避し、その濫用に対する対策

を提供する態様で適用されるものとする。」 

 英国裁判所の手続や法的規定は、指令の全要件を既に遵守していると考えられたことか

ら、指令の実施にあたっては英国では何らの変更も行われなかった。差止めの文脈におい

て、Virgin v. Premiuim 事件（上記参照）では、裁判所は、指令を遵守しているものと認

定した。裁判所は指令第 3 条を引用し、知的財産権の実施という特定の文脈において、与

えられる救済は事情に比例すべきであるが、そうであっても差止めを差し控えるには、非

常に強力な事案でなければならないことは明らかであると述べた。 

 IP エンフォースメント指令第 18 条は、2006 年 4 月 29 日（加盟国の指令実施期限）から

3 年後に、各加盟国は指令の実施状況に関して欧州委員会に報告書を提出することを規定

している。こうした報告書及び委員会自身の情報収集に基づき、委員会は講じた対策の効

果に対する評価や、加盟国間での指令の適用の違いを含め、指令適用についての報告書を

作成した。利害関係者は 2011 年 3 月 31 日までこの報告書につき意見を送付することがで

き、その意見は指令の見直しの是非に関する委員会の評価において参照されることになる。 

IP エンフォースメント指令第 11 条によると、EU 加盟国は、第三者が仲介者

（Intermediaries）のサービスを利用して知的財産権を侵害している場合には、権利者が

仲介者に対して差止めを求められるようにしなければならない。委員会の報告書では、広

義の「仲介者」の概念に関して差止めが論じられており、この仲介者には知的財産権の侵

害に使用されるインターネットサービスプロバイダも含まれる。EU 法には、既にインター
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ネットサービスプロバイダの賠償責任を制限する規定がある。報告書では、指令は仲介者

に対して差止命令が発せられる時期及び方法を加盟国に委ねていること、及び知的財産権

侵害の防止や解消に貢献することを期待できる仲介者の立場を考えれば、差止めは仲介者

の賠償責任を前提とするものではないことを明記するのが有益であろうと指摘している。

L'Oréal SA v. eBay International AG23事件では、第三者がオークションサイトである eBay

を利用して商標侵害品を販売していたため、商標権者である L'Oréal が eBay に対して差

止めを求めた。高等法院は、IP エンフォースメント指令第 11 条に基づく賠償責任のない

仲介者に対して命じられるべき差止めの範囲24が不明確であると判断し、欧州司法裁判所

に付託した。 

（ｉｉｉ） TRIPS 協定 

 Parfums Christian Dior SA v. Tuk Consultancy BV (C-300/98) 25事件において、被告は

DIOR 商標を付した香水を販売することで原告の DIOR 商標を侵害しているとの訴えが提起

された。オランダの裁判所は、仮差止めなど侵害者の行為を停止させる暫定措置に関する

TRIPS 協定第 50 条について欧州司法裁判所（ECJ）の先決裁定を求めた。ECJ は、第 50 条

は商標法のみに限定されず、TRIPS 協定の範囲にあるすべての知的財産権を対象とする、

と述べた。ECJ の判決は、すべての EU 域内の裁判所に対して法的拘束力を有する。なお、

差止めに関して TRIPS 協定第 44 条を扱った判決は報告されていない。 

 

（８） 結論 

 英国における立場は明確であり、特許権者が、被告による有効な特許の侵害を証明した

場合には、被告において差止められることが著しく不均衡であることを示さない限り、差

止めが認められる。また、英国裁判所は、特殊な状況に応じた差止命令を発する柔軟性を

有している。 

 

 

 

 

                                                 
23 [2009] EWHC 1094 (Ch) 
24例えば侵害品販売の有無の定期的チェックを義務づける差止め 
25 [2001] ETMR 26 
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４． ドイツ 

 

ホフマン・アイトレ特許法律事務所 

ドイツ弁護士 Dr. Dirk Schüßler-Langeheine  
ドイツ弁護士 Dr. Marc Dernauer, LL.M.  

 

（１） 差止請求権の根拠及び法的性質 

 

 ドイツ特許法第 139 条１項に、特許権の侵害に対する差止請求権が規定されている。 

 

 ドイツ特許法第 139 条 

 

  (1) 第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者に対して、反

復の危険があるときは、被侵害者は、差止による救済を請求することができる。この請求

権は、初めての違反行為の危険があるときにも適用される1。 

 (2) … 

 

 ドイツ特許法第 139 条第 1項による差止請求権は、実体法上の請求権である。なお、請

求行使の手段は訴訟法に従う。 

 

 2004 年 4 月 29 日に発効された知的財産権の行使を確保するための手段及び手続に関す

る欧州議会及び欧州理事会の指令（Directive 2004/48/EC、「EC エンフォースメント指令」）

及び 1994 年の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（「TRIPs 協定」）はドイツ法にお

ける特許侵害に対する差止請求権の要件・効果及びその行使に関連する民事手続法にほと

んど影響がなかった。「EC エンフォースメント指令」（第 9条及び第 11 条）と「TRIPs 協定」

（第 44 条及び第 50 条）で定められているそれに関連する手段は既にドイツ法にあったの

で、法改正は必要ではなかった2。 

 

 ドイツ特許法第 139 条第 1項では、同法第 16a 条と結び付いて、EU 法に基づき、医薬品

や植物保護剤の補充的保護証明書の侵害でも、差止請求を認めている。実用新案の侵害（ド

イツ実用新案法第 24 条）、回路配置の侵害（ドイツ半導体保護法第 9条）及び登録植物品

種の侵害（ドイツ品種保護法第 37 条第 1項）の場合でも、ドイツ特許法第 139 条第 1条で

                         
1 http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf 参照 
2 Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des 

geistigen Eigentums, Drucksache 16/5048、20.04.2007、30 頁、32 頁 
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規定されているものに相当、若しくは類似する差止請求権がある。 

 

（２） 差止が認められるための要件 

 

 ドイツ特許法第 139 条第 1項第 1文により、「反復の危険」がある時、被侵害者である特

許権者等は、侵害者の直接若しくは間接特許侵害行為に対し、違法行為の差止を請求する

権利を有する。更に、同法同条第 1項第 2文により、侵害行為がまだ行われていなくても、

そのおそれがある時には（いわゆる「初めての違反行為の危険」）、同請求権を有する。特

許侵害の際の過失の有無は、差止請求権の要件とはされていない。 

 

（ｉ） 直接侵害 

 

 ドイツ特許法第 9条によると、他者が特許権者の同意を得る事なく、特許発明を実施し、

そして特定の侵害行為をする場合に、直接侵害が成立する。物の特許の場合、他者が特許

の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれ

らの製品を輸入し若しくは保持することが、侵害行為にあたる（同法同条第 2文第 1号）。

方法特許では、他者が特許の対象である方法を使用すること、又は特許権者の同意を得な

いでその方法を使用することが禁止されていることを当該他者が知っているか若しくはそ

れが状況からみて明らかである場合に、その方法を第 3 者に提供すること(同法同条第 2

文第 2 号)、又は、特許の対象である方法の使用によって直接的に得られた製品を提供し、

市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは保持すること（同法同条第

2文第 3号）が、侵害となる。 

 

（ｉｉ） 間接侵害 

 

 ドイツ特許法第 10 条第 1項では、特許権者の同意を得ずに、他者が当該発明の本質に関

連する手段を、当該発明の実施のために第 3 者に提供又は供給することは、侵害にあたる

と定義されている。ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、その

ように意図されていることを、当該他者が知っているか又はそれが状況からみて明白であ

ることが前提となる。 

 

（ｉｉｉ） 違法性 

 

 加えて（直接及び間接）特許侵害は、違法行為でなければならない。よって、被疑侵害

者は、特許発明を実施する権原があることを立証する責任を負う。当該権原は、ライセン
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ス契約や法律から生じ得る。例えばドイツ特許法第 12 条では、出願時に既にその発明を実

施していた者は、その範囲内で引き続きその発明を実施することができる（いわゆる 「先

使用権」）。 

 

（ｉｖ） 反復の危険 

 

 違法な侵害行為があることで、同様の侵害形態の反復が、事実上推定される3。ゆえに侵

害者は、今後は侵害行為を行わないことを立証しなければならない4。反復危険の排除には

厳しい要求が伴い、基本的に裁判外では、違約金が保証される不作為義務宣言の提出のみ

で排除することができる5。 

 

（ｖ） 初めての違反行為の危険 

 

 ドイツ特許法第139条第1項第2文では、反復の危険の代わりに、初めての違反行為の危険、

つまり、特許侵害行為が初めて行われるおそれがある場合も、差止請求ができると規定さ

れている。同法同項第2文は、2008年9月1日に施行された知的財産権の権利行使向上に関す

る法律（連邦法令集I、1191頁以下、2008年7月7日公布6）によって、ECエンフォースメン

ト指令（Directive 2004/48/EC）が、ドイツに国内法化されたことに起因するものである。

しかし、侵害行為が初めて行われるおそれがある場合の差止請求権は以前からドイツの判

例によって認められている7。 

 

（３） 差止請求権の行使 

 

 特許侵害者が裁判外での要求に応じず、侵害行為を停止しなかった場合、被侵害者であ

る特許権者等は、裁判上で差止めを請求することができる。その際、特許権者等は、本案

訴訟若しくは仮処分手続を選択できる。本案訴訟に際し、特許権者等は違法性以外の、ド

イツ特許法 139 条第 1項の全構成要件の立証を通常求められる。 

 

 仮処分手続では、ドイツ民事訴訟法第 935 条及び第 940 条に、仮差止に要する更なる条

件が定められている。特許侵害による仮差止は、誤った決定を後から訂正する可能性がま

ず考えられないほど、特許侵害及び当該特許の有効性が申立人の側に有利と判断される場

                         
3 連邦通常裁判所、2003 年 9 月 16 日判決、GRUR 2003、1031 頁以下、Kupplung für optische Geräte（確定判例） 
4 前掲。連邦通常裁判所、2003 年 9 月 16 日判決、GRUR 2003、1031 頁以下、Kupplung für optische Geräte（確定判例） 
5 連邦通常裁判所、1976 年 6 月 3日判決、GRUR 1976、579 頁以下、582 頁、Tylosin 
6 Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums、 BGBl I 2008、1191 頁以下 
7 連邦通常裁判所、1992 年 2 月 25 日判決、GRUR 1992、612 頁以下、614 頁、Nicola（確定判例） 
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合に限られる8 9。つまり、特許侵害及び特許の有効性に対して、本案訴訟よりも高い水準

での立証が要求される。自ら特許を実施せず、ライセンスを許諾することのみで特許を使

用する特許権者（例えば特許管理会社）は、むしろ本案訴訟で差止請求権を行使しなけれ

ばならないことがしばしば想定される10。 

 

（４） 差止の執行 

 

 差止めの執行には裁判所の命令（執行名義）が不可欠であり、本案訴訟における執行判

決、若しくは仮処分がこれにあたる。判決が確定すると、無制限で執行が可能である。確

定判決でない場合には、原則として仮執行ができる。その際、第一審判決では担保提供が

求められるが、控訴審判決では必要ない。仮差止命令は、通常担保提供なしで執行可能で

ある。 

 

 特許侵害により裁判所が差止請求を認めると、特許侵害者に差止命令を下し、更なる特

許侵害行為を禁ずるために、違反に対して 250,000 ユーロ以下の罰金又は 6か月以内の拘

留が課せられることを予告する。特許侵害者が裁判所の差止命令に違反する場合に、特許

権者は、裁判所が侵害者に対して罰金若しくは拘留を課すよう申立てを行える。 

 

（５） 差止請求権に対する抗弁 

 

 被疑侵害者はドイツ特許法 139 条第 1項による差止請求に対し、以下の通常の抗弁を主

張し得る。 

 

• 非侵害（侵害行為がないこと若しくは特許発明を実施していないこと） 

• 反復の危険及び初めての侵害行為の危険が無いこと 

• 原告適格の欠缼 

• 被告適格の欠缼 

• 先使用権の存在 

• ドイツ特許法第 11 条に基づく権利制限（例えば試験・研究のためにす

る実施） 

• 特許権の消尽 

                         
8 デュッセルドルフ高等裁判所、2010 年 4 月 29 日判決、事件番号 I-2 U 126/09、InstGE 12、 124 頁以下、Harnkathetherset 
9 カールスルーエ高等裁判所、2009 年 7 月 8日判決、事件番号 I-2 U 120/09、VA-LCD-Fernseher 
10 デュッセルドルフ地方裁判所、1999 年 7 月 8日判決、GRUR 2000、692 頁以下、NMR-Kontrastmittel 

－61－



 

• 特許権者が他者の発明を窃取していたこと（ドイツ特許法第 21 条第 1

項第 3号） 

• 時効 

• 失効11 

• 権利の濫用及び信義誠実の原則違反12 

• 特許騙取・詐取（「Patenterschleichung」）13 14 15 

 

 特許が無効である場合にも特許侵害がないと判断されることはあるが、ドイツ特許侵害

訴訟において、無効の抗弁を原則として直接主張することはできない。 

 

 本案訴訟で侵害裁判所が当該特許の無効を考慮するのは、被告が手続停止の申立てを行

ったときのみである（ドイツ民事訴訟法第 148 条）。ドイツ法では、侵害の確定と特許の有

効性は切り離して審理される。ドイツにおける侵害裁判所（地方裁判所、高等裁判所、連

邦通常裁判所）は、特許を無効とする権限を有さない。そして実際に、特許侵害訴訟を停

止することもほとんどない。 

 

 一方、仮処分手続の状況は異なり、誤った決定を後から訂正する可能性がまず認められ

ないほど、当該特許の有効性が申立人の側に有利なことを主張・立証しなければならない16 

17。  

 

（６） 差止請求が認められないその他の可能性 

 

 ドイツ特許法第 139 条第 1項では、違法な侵害行為や反復の危険又は初めての危険があ

る場合に、原則として常に差止請求が行えることが規定されており、均衡性の観点からも、

この請求権、又はこの請求権の行使には制限が設けられてない。 

 

 特許法により差止請求権が制限されるのは、ドイツの連邦政府がその発明を公共の福祉

のために実施すべき旨の命令を出したとき（ドイツ特許法第 13 条）ないし、連邦特許裁判

所が特定の者に強制実施権を付与したとき（ドイツ特許法第 24 条）のみである。こうした

事例では、特許権者の排他権及びその差止請求権は否定される。 

                         
11 連邦通常裁判所、2000 年 12 月 19 日判決、GRUR 2001、323 頁以下、Temperaturwächter 
12 連邦通常裁判所、1997 年 6 月 5日判決、NJW 1997、3377 頁以下、Weichvorrichtung II 
13 連邦通常裁判所、1964 年 9 月 29 日判決、GRUR 1965、231 頁以下、Zierfalten 
14 連邦通常裁判所、1953 年 9 月 25 日判決、GRUR 1954、107 頁以下、Mehrfachschnelle 
15 連邦通常裁判所、1954 年 2 月 16 日判決、GRUR 1954、317 頁以下、Entwicklungsgerät 
16 デュッセルドルフ高等裁判所、2010 年 4 月 29 日判決、事件番号 I-2 U 120/09、Harnkathetherset 
17 カールスルーエ高等裁判所、2009 年 7 月 8日判決、事件番号 I-2 U 120/09、VA-LCD-Fernseher 
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 加えて、市場支配的地位の濫用（競争法による強制的実施権との関係）、FRAND 宣言、権

利の濫用、若しくは民法の一般条項が適用される場合にも、制限され得る。 

 

（ｉ） 市場支配的地位の濫用、欧州連合の運営に関する条約第 102 条、ドイツ競争制限

禁止法第 19、20 条 － 競争法に基づく強制実施権との関係 － 

 

 欧州司法裁判所は幾つかの判決において、特許権者が市場支配的地位を占める企業であ

る場合、ライセンスの許諾を拒否することは、特定の状況下では、その市場支配的地位を

濫用することに繋がりかねない、違法な行為になると判断している。それに関連する重要

判決としては、Volvo 対 Veng 事件18、Magill 事件19、そして、IMS 事件20に下された判決が

挙げられる。そして、Microsoft 事件21も、競争法に基づいて、特許権が制限される可能性

があるということを示す。 

 

 2004 年に、（ドイツの）連邦通常裁判所は標準規格ねじ蓋付シリンダー

（Standard-Spundfass）事件22で、（ア）特許権者が第三者にライセンスを許諾若しくは申

出を行った場合や、（イ）産業標準規格又は同様の標準規格により、市場活動を行うために

特許発明の実施が必要になる場合や、また（ウ）客観的に見て正当な理由がないにもかか

わらず、特許権者が被告に対して特許ライセンスの許諾をしない場合には、競争制限禁止

法に違反すると判示した。その理由は、特許制度下では、普通、他の競合技術に対し当該

特許技術の優位性を市場で示さなければならないところ、標準規格の場合においては、こ

の優位性を示す必要がなくなるためである。特許権者が正当な理由なしに差別的な標準規

格を設け、ある企業の市場介入を制限した場合、特許権者は、EU 及びドイツの競争制限禁

止法に違反することになりかねないと、連邦通常裁判所は説示したのである。しかしなが

ら、このようなライセンスの許諾請求権を、特許権侵害行為の差止請求に対する抗弁とし

て主張することが可能であるかに関しては判断が下されなかったため、ドイツの学説・実

務家や下級裁判所では、この点について下記 A・Bの異なる見解が生じた。A説では、違法

な自力救済となり得るので、抗弁としてライセンス許諾を請求することはできない。被疑

侵害者は、別途、欧州委員会もしくドイツの連邦カルテル庁において、又は裁判所におけ

る訴訟で、そうした請求をする必要がある。B 説では、特許侵害者は、差止請求に対する

抗弁として、ライセンス許諾請求権を主張することができる。両見解の実質的差異はタイ

                         
18 欧州司法裁判所、1988 年 10 月 5 日、事件番号 238/87、GRUR Int. 1990、141 頁以下 
19 欧州司法裁判所、1995 年 4 月 6 日、事件番号 C-241/91 ないし 242/91、GRUR Int. 1995、490 頁以下 
20 欧州司法裁判所、2004 年 4 月 29 日、事件番号 C-481/01、GRUR Int. 2004、644 頁以下 
21 欧州裁判所、2004 年 7 月 26 日、事件番号 T-201/04 
22 ドイツ連邦通常裁判所、2004 年 7 月 13 日判決、GRUR 2004、966 頁以下 

－63－



 

ミングの問題、ということになる。別途訴訟でライセンス許諾の請求をしなければならな

い場合は、仮に、ライセンス許諾請求権が最終的に認められたとしても、被疑侵害者は、

一時的なマーケット撤退に追い込まれ、かなりの損失を被る可能性がある。 

 

 オレンジブック標準規格（Orange-Book-Standard）事件23では、連邦通常裁判所は B 説

を採用した。オレンジブック事件は、CD-R の物理的形状特許に関する事例であり、特許権

者である原告（Philips 社）と、そうしたディスクをドイツ国内で製造・販売していた企

業との間での争いである。この特許技術は、いわゆる「オレンジブック」標準規格に該当

し、同様の「オレンジブック」標準規格に基づいて機能するレコーダーやプレーヤーでの

書き込み・読み取りが可能な CD-R の製造者は皆、使用せざるを得ないものである。 

 

 原告は、CD-R に関するこの特許ポートフォリオのライセンスを各企業に対し、ディスク

1 枚単位の実施料で提供していた。被告は、特許権者が他の製造業者のライセンス管理を

適切に行わないおそれがあるとし、このライセンス条件は差別的であると主張した。ライ

センサーは、ライセンシーが製造したディスク数の計算報告や実施料の支払の義務が疎か

にされる可能性や、差別的にライセンシーにリベートの供与をすることを指摘し、原告が

提示したライセンス契約にそって、ディスク 1 枚単位で、全実施料を支払うことは、不当

であると主張したのである。特許侵害を理由に訴えられた被告は、差止請求に対する抗弁

として、原則としてライセンス許諾請求権を主張できると、連邦通常裁判所は判示した。

つまり、前述の見解 Bを支持したわけである。 

 

 しかしながら、本件で連邦通常裁判所は、原告による実施料が実際に差別的か否かとい

う点について判示しなかった。何故ならば、被告が抗弁としてライセンス許諾請求権を主

張するためには、裁判所が定めた下記 2つの厳格な要件を満たさねばならないからである。 

 

 要件 1: 被告は、ライセンス契約の申込みを無条件でしなければならず、かつ、これは

特許権者が拒否することが許されないような内容のものでなければならない。これはまず、

被告が、侵害裁判所が特許侵害を肯定する判決を下す場合のみを条件としてライセンス許

諾請求権を主張することはできないことを意味する。つまり、そうした場合以外でも、特

許権者がライセンス契約を承諾できるような申込みを被告はしなければならない。 

 

 要件 2: 被告は、特許権者が前述の申込みを承諾する前に特許発明を既に実施していた

場合に、即ちライセンス契約が締結される「以前」に、当該ライセンス契約による義務を

                         
23 連邦通常裁判所、2009 年 5 月 6日判決、事件番号 KZR 39/06、独文: GRUR 2009、 694 頁以下、英文: IIC 2010, 369

頁以下 
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履行しなければならない。 

 

 裁判所が定めた「要件 2」は特に重要な点である。すなわち、被告が抗弁としてライセ

ンス許諾請求権の主張をする以前に、当該ライセンス契約による義務を履行しなければな

らないということである。つまり、実施料が売上高に基づいている場合なら、被告は決済

報告を行い、当該ライセンスで妥当な実施料を支払うということが要求される。ライセン

スにおける有利な部分だけを選り好みすることは認められず、その全条件によらねばなら

ない。 

 

 同時に連邦通常裁判所は、この法理から生じ得る幾つかの実務上の問題に対し、解決策

を提示した。まず、「要件 1」に関しては、裁判所は、被告が通常の契約条件のライセンス

と同等のライセンス契約の申込みをした場合は、特許権者は、競争制限禁止法による法的

義務に沿った契約を満たすような、反対申込みをした場合のみ、被告の申込みを拒絶する

ことが許されると述べた。更に、被告が非差別的かつ妥当な実施料を決めるのは困難であ

るとし、連邦通常裁判所は、被告が「公正な裁量」の範囲内で特許権者自身が実施料を定

め得るような契約条項を含む契約の申込みをすることもできると述べた。被告は、特許権

者が定めた実施料が高すぎると思う場合には、特許権者は、公正な裁量によって実施料設

定をしたかについて、裁判所に判断してもらう権利を有する。連邦通常裁判所は、市場で

支配的な地位を占める企業が、ライセンス契約の希望者を差別しているにもかかわらず差

止請求権を行使する場合には、その差止請求も市場の支配的な地位の濫用として競争制限

禁止法に違反する行為であり、それに裁判所が加担することがあってはならないという理

由により、抗弁としてのライセンス許諾の請求を認めた。裁判所が、被告がライセンス契

約締結への無条件の申込みをしたことという「要件 1」を定立した理由は、市場で支配的

な特許権者が適切な申込みを承諾しない場合だけが、特許権者の不適切で違法かつ市場濫

用的な行為に該当するという考えからである。特許権者自らはライセンス契約の申込みを

する義務はなく、さらにはライセンス契約締結をしようともしないような第三者による特

許侵害行為を受忍する義務もない。 

 

 「要件 2」は、本質的に公正性を考慮して定められたものである。これは即ち、特許権

者が申し込まれたライセンス契約の締結を拒絶し、その結果、競争制限禁止法に違反して

いるという理由では、ライセンス許諾の請求をする企業が、裁判所の判決までライセンス

料の支払を免除され、それにより他のライセンシーよりも優遇されることがあってはなら

ない、ということを意味する。特許権者が既にライセンスを許諾したかのように扱われる

なら、ライセンス許諾を請求する者も、既にライセンスが許諾されたように、実際のライ

センシーのように扱われることに対して異議を唱えてはならない。 
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 この判決により、特許侵害の訴えに対しライセンス許諾請求権の抗弁が認められる事例

の数は、要件が厳しくなったがために、恐らくこの先激減するであろう。しかし、現在の

ドイツの判例で未解決の問題が幾つか残っている。ア）まず、差止命令を回避するために、

被告はいつまでにライセンス契約の申込みをしなければならないのかという問題がある。

競争制限禁止法から考えれば、原則としてこのような申込みは特許侵害訴訟中、さらには、

口頭弁論中でも足りると思われるが、遅い段階での申込みの場合は、民事訴訟法の規定を

理由に、裁判所により軽視されかねないおそれがある。つまり、ドイツの民事訴訟では、

両方の訴訟当事者はできるだけ事実を早く、かつ包括的に裁判所に伝えなければならない

という訴訟法上の原則もある。イ）また、被告はドイツのみで有効なライセンス契約の申

込みをするのは可能か。この問題を別な観点で考えれば、特許権者が世界的基準でのみラ

イセンスを許諾するというスタンスをとる場合には、被告はドイツの競争制限禁止法に基

づいてグローバルライセンスしか受けられないのか。ウ）被告は特許権者の関連特許ポー

トフォリオのある一部の特許のみについて、ライセンス契約の申込みをできるか。特許権

者が普段は包括ライセンスしか許諾していない場合は、被告は特許ポートフォリオの全特

許にかかるライセンスしか受けられないのか。エ）被告は、ライセンス許諾の請求をした

場合に、自製品がそもそも特許を侵害しない、又は、当該特許は無効であるということに

ついて、裁判所の判断を得られるのか。もしこの可能ならばいかなる手続でかかる判断が

得られるのか。 

 

 これ以外の場合に、ドイツ国内の裁判所及び欧州の裁判所において、競争法が差止請求

権を制限するために適用されることは、現在は見受けられない。 

 

（ｉｉ） 前権者の FRAND 宣言による差止請求への影響 

 

 さらに、所謂「FRAND 宣言」は差止請求に対してどういう影響を与えるのは問題になる。

その関係で、対応携帯電話事件でのマンハイム地方裁判所の判決がある24。 

 

 この事件の特徴は、FRAND 宣言は原告である特許権者ではなく、前特許権者に行われた

という点にある。本件における原告は IPCom という会社である。IPCom は Bosch から携帯

電話通信分野の特許ポートフォリオを買収し、ライセンス事業を行うために設立された会

社である。IPCom は Nokia や HTC 等の携帯電話メーカーに対し、一連の特許に関わる侵害

訴訟を起こしていた。これに対して、Nokia を始めとする携帯電話メーカーは、50 件を超

                         
24 マンハイム地方裁判所、2009年 2月 27日判決、事件番号7 O 94/08、NJOZ 2009、1458頁以下、Mitteilungen der deutschen 

Patentanwälte 2010、25 頁以下、FRAND-Erklärung、 

－66－



 

える IPCom 特許に対する異議手続や無効訴訟を提起した。結果として、当該ポートフォリ

オに関する一部特許は取り消された。 

 

 本件で特筆すべきなのは、係争特許の前特許権利者である Bosch が、当該特許を含む幾

つかの特許を対象とした、いわゆる FRAND 宣言(書)をヨーロッパ電気通信標準化協会

（ETSI）にしていた点である。この宣言により Bosch は、他者に公平、合理的、かつ非差

別的な当該特許のライセンスを許諾する義務を負った。更に、ドイツ特許法第 15 条第 3

項により、ライセンシーは特許が譲渡された場合に新特許権者に対して既に前特許権者と

締結した「ライセンス(契約)」を対抗することができるということも本件において重要に

なっている。特許法第 15 条第 3項はライセンスの登録の有無に左右されることなく、専用

実施権と同様、通常実施権の場合にも適用され得る。 

 

 原告が主張したのは、差止請求、情報・計算提示請求、損害賠償義務確認請求であった。

これに対し、被告は、原告は単なる特許管理会社として差止請求をすることはできないと

反論した。加えて、FRAND 宣言を理由に原告に差止請求権はないと主張した。 

 

 地方裁判所は被告に対し、差止命令を含む判決を下した。理由として、FRAND 宣言は前

特許権者である Bosch のみを拘束するものであり、現特許権者には拘束力が及ばないと裁

判所は判断した。ドイツ特許法第 15 条第 3 項の、権利の承継に対する保護規定が FRAND

宣言にも適用されるのならば、現特許権者である IPCom も拘束される。ところが、FRAND

宣言はドイツ特許法第 15 条第 3項における「ライセンス」には該当せず、「権利行使しな

い義務」（covenant not to sue）とみなされると裁判所は判断した。 

 

 「権利行使しない義務」についての判断のため、この判決の影響は、FRAND 宣言が近年

重要な役割を担っている通信業界のみならず、他業界でも、例えば和解契約においては、

「covenant not to sue」（権利行使しない義務）が頻繁に締結されているため、広く影響

を与える。 

 こうした和解契約が少なくともドイツ特許を対象にしているのであれば、契約の相手方

は、「請求の放棄についての合意」を結んだ特許権者が、当該特許を第三者に譲渡する可能

性があり、マンハイム地裁の判例法理によった場合、当該ドイツ特許に関して、第三者は

その拘束を受けない、というリスクを考慮せねばならない。 

 

（ｉｉｉ） 権利濫用 

 

 理論上考えられるのは、一般的な権利濫用の禁止に基づき、差止請求権が制限されるこ
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とであり、これは裁判手続に関する抗弁にも当てはまる。この抗弁は特許侵害訴訟で主張

できるが、今までにそうした判例はほとんど見られない。 

 

（ｉｖ） 民法の均衡性の原則 

 

 特定のケース、特に特許管理会社の場合は、民法の均衡性の原則に基づき差止請求権の

制限が行われるべきであるという意見が法律文献にみられるが、これが適用された判例は

まだない。 

 

（ｖ） 特許管理会社（Non-Practicing Entity、特許不実施主体）の場合 

 

 ドイツにおける従来の判例では、特許管理会社、即ちライセンスを許諾することのみで

特許を使用してライセンス事業を行う特許権者でも、当該特許を実施しているかどうかに

関係なく侵害者に対して当該特許権を行使することができる。また、差止請求をすること

も可能である25。しかしながら、前述した FRAND 宣言の事件において、マンハイム地方裁

判所の第一審の判決による仮執行は、勝訴見込みとともに原告がかような特許管理会社で

ある点を考慮した上で、カールスルーエ高等裁判所が担保提供と引換えに停止する旨の命

令を下したため、控訴審の判決が出るまで停止された26。また、前述で採り上げた

NMR-Kontrastmittel 事件27において、かような特許管理会社は差止請求の行使を仮処分手

続ではなく、本案訴訟でしか行使できないと判断された。したがって、特許管理会社は仮

差止を得ることや確定力のない判決を仮執行することは難しいが、本案訴訟で特許侵害に

対して差止請求権を行使することができる。ところで、単なる大学や研究所等は、自ら開

発した発明を（事業として）実施することは余りないので、上で採り上げた判例の法理も

適用されるかもしれない。しかし、このような判例はまだない。大学や研究所等が特許権

者として差止請求を裁判上に行使する場合に、特許管理会社のように扱われるかどうかは

不明である。 

 

（７） 差止請求を認めなかった場合の金銭的賠償 

 

 連邦特許裁判所が特許実施のために強制実施権を付与した場合及び一般実施命令を発し

た場合には、特許権者は相当な補償を請求する権利を有する (ドイツ特許法第 13 条第 3

項及び同法第 24 条第 6項)。 前者においては、強制実施権者に、後者においてはドイツ連

                         
25 マンハイム地方裁判所、2009 年 2 月 27 日、 事件番号 7 O 94/08、NJOZ 2009、1458 頁以下、Mitteilungen der deutschen 

Patentanwälte 2010、25 頁以下、FRAND-Erklärung 
26 2009 年 5 月 11 日決定、GRUR-RR 2010、120 頁以下、Patentverwertungsgesellschaft 
27 デュッセルドルフ地方裁判所、1999 年 7 月 8日判決、GRUR 2000、692 頁以下、NMR-Kontrastmittel 
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邦共和国に対し、それぞれ請求が行える。 

 

 連邦通常裁判所がオレンジブック標準規格事件につき下した判決28によると、競争制限

禁止法に基づく強制ライセンスの請求が認容されるには、被疑侵害者が特許権者に対して

事前に、相当な補償（実施料）を支払わなければならない。 

 

 それ以外に差止請求権が制限されるときも、相当な補償に対する請求権が認められる場

合もある。しかし、その事例はまだなく、例えば特許権の行使はそもそも権利濫用に当た

ると判断された場合、差止請求権以外の請求権も認められない。 

 

（８） 特許権行使における問題、特許権行使の状況 

 

 ドイツでは、基本的には上述の点以外に権利行使に関する問題はないと考えられる。こ

れは、ドイツ特許法 139 条第 1 項に定められている構成要件、つまり、特許侵害があった

こと、又は特許侵害が行われるおそれがあることさえ満たされていれば、差止請求が認め

られ、直接的な法的効果があるからである。裁判実務においても、特許権の排他的性格が

認められるので、信義則などによって特許権を制限することは認められない傾向にある。 

 

 勝訴率、和解率、無効率などに関する公式な統計はないが、最近発表されたデータとし

て Finnegan Henderson の Global IP Project の結果がある29。これによると、デュッセ

ルドルフ地方裁判所における特許権者等の勝訴率は、2006 年～2009 年までに平均 63％、

また、仮処分手続で平均 59％となっている。弊所の経験からしても、デュッセルドルフ地

方裁判所に限らず、ドイツにおける特許侵害訴訟での特許権者等の勝訴率は 60％前後であ

る。ところが、特許権者等は特許侵害訴訟の第一審（地方裁判所において）勝訴するが、

後に当該特許が無効とされ、最終的に訴訟で敗訴する場合もあると言わなければならない。

そのため、右に述べた勝訴率は実際にはそれより少し低くなっている。しかし、かような

事例についてのデータは非常に得られにくいので、パーセンテージにすることはできない。 

 

 特許侵害訴訟における特許権者等の勝訴率に関する別の調査30によると、第一審の完全

勝訴率は約 54％、第二審（控訴審）の完全勝訴率は約 59％、また第三審（上告審）は約

50％となっている。 

 

                         
28 連邦通常裁判所、2009 年 5 月 6日判決、GRUR 2009、694 頁以下；IIC 2010、369 頁以下（英語） 
29 Managing IP、September 2010、34 頁以下 
30 Dieter Rebel、Gewerbliche Schutzrechte: Anmeldung - Strategie – Verwertung、第 6版（2009 年）、358 頁以下 
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 また、（連邦特許裁判所における）無効訴訟の結果は、特許の請求項に着目すれば（請求

項の維持・変更/訂正・無効の割合）、2003 年～2007 年まで次の通りである（連邦特許裁判

所のデータに基づく）。平均 42.3％の場合に特許の請求項は維持されており、平均 25.3％

の場合に特許の請求項は部分的に維持されており、また平均 32.4％の場合には特許の請求

項は無効とされた31。しかし、この統計には全部の事件数を対象としたものではなく、そ

して、経済的な観点からみて、無効訴訟がどのような結果となれば特許権者にとって成功

又は失敗と評価すべきか明らかでない。弊所には統計がないが、我々は無効訴訟では、約

3分の 1の事件で特許が完全に維持され、約 3分の 1の事件で特許の請求項が部分的に維

持され、また約 3分の 1の事件で特許が無効とされる、という印象を持っている。 

 

（９） 特許法第 139 条に基づかない差止請求の手段 

 

 ドイツ法の下で特許侵害行為を差止めるためには、ドイツ特許法第 139 条第 1項に規定

された差止請求権以外にも、以下の手段が考えられる。 

 

（ｉ） 水際差止 

 

 特許権侵害に対して講じられる手段の一つは、税関による水際差止めで、これには、欧

州連合(EU)レベルで行われるものと国内法に基づいて各国レベルで行われるものの二種類

がある。欧州連合レベルでの水際差止めは、欧州理事会規則 1383/2003 に則って、欧州連

合以外の第三国との商取引に関して行われるもので、欧州連合への侵害製品の流入を防ぐ

ことを目的としている。これに対し、ドイツ特許法第 142a 条に基づいて行われる国内レベ

ルでの水際差止めは、侵害製品が他の域内加盟国から国内へ流入するのを防ぐことを目的

としており、つまりは、域内での侵害製品の商取引を差止めの対象としている。欧州理事

会規則によると、保護権の侵害の疑いさえ存在すれば、差止請求を行うことができるので、

比較的簡単に請求が認められる。税関は、特許権が正式に付与されているかの確認を形式

的に行うが、当該特許権の有効性を実際に審査することはない。実務上では、特許侵害製

品の発見のために水際差止めがより一層利用されるようになってきている。 

 

 水際差止めの直接的な効力は当該製品の押収に限定されている。また、水際差止めはド

イツ特許法第 139 条第 1項の下での裁判による差止請求権の行使に代わるものではないた

め、裁判手続を即座に開始する必要性がある。 
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（ｉｉ） 不正競争防止法による差止請求 

 

 差止請求は、不正競争防止法（UWG）に基づいて行うことも可能である。不正競争法第 8

条第 1項、第 3条第 1項、そして第 4条第 9号によると、差止請求権は、競業者の製品を

競争法上違法に模倣する者に対して生じる。模倣行為が現行の特許法に抵触する場合には、

基本的にはドイツ特許法第 139 条第 1項が優先的に適用される。しかし、不正競争法の適

用範囲が特許法の適用範囲と必ずしも一致しないことがあるため、そのような場合には、

特許法に基づく差止請求権と並行して不正競争防止法に基づく差止請求権の行使も可能と

なる。つまり、不正競争防止法に基づく差止請求権は、主として特許法の適用範囲外、若

しくは既に保護の対象外となっているものに対して行使される。 

 

（ｉｉｉ） 行政規則と刑法の違反 

 

 特許法の侵害行為が行政法規や刑法に抵触する違法行為である場合、特許法に基づく裁

判手続の開始とは無関係に、当局や検察の介入が可能である。これは、基本的には職権探

知原則によって行われる手続である。告発者である特許権者は手続の当事者ではなく、当

該手続の進行に関しては限られた影響力しか持たない。当局はその任務の範囲内の裁量に

基づいて、不法行為に対してどのような手段を講じるかを判断する。 

 

 例えば、薬事法に基づく医薬品の認可が違法だと判断される場合には、当局による認可

の取り消しが考えられる（薬事法 30 条 1 項、2 項）。認可自体がない場合には、犯罪行為

とみなされるため、検察が介入することにもなる。 
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市
場
支
配
的

地
位

の
濫
用

、
欧

州
連

合
の

運
営
に
関
す
る
条
約
第

1
0
2

条
、

ド
イ
ツ

競
争

制
限

禁
止

法
第

1
9
、
2
0
条
 

－
 
競
争

法
に

基
づ
く

強
制

実
施

権
と

の
関

係
 
－
 

B
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GR
U
R 
2
00
4
, 
9
66
 
ff
.
 –
 
St
a
nd
a
rd
-

S
pu
n
df
a
ss
 

競
争
法
に
よ
る
強
制
実
施
権

の
構

成
要

件
。
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本

文
で

の
引

用
箇

所
 

判
決

 
引

用
骨

子
 

1
4 

4
.
 
(
6
)
 
(
i
)
 
 
 
市
場
支
配
的

地
位

の
濫
用

、
欧

州
連

合
の

運
営
に
関
す
る
条
約
第

1
0
2

条
、

ド
イ
ツ

競
争

制
限

禁
止

法
第

1
9
、
2
0
条
 

－
 
競
争

法
に

基
づ
く

強
制

実
施

権
と

の
関

係
 
－
 

B
GH
 
GR
U
R 
2
00
9
, 
6
94
 
ff
.
 –
 
Or
a
ng
e
-

B
oo
k
-S
t
an
d
ar
d 

競
争
法
に
よ
る
強
制
実
施
権

の
構

成
要

件
が

現
実

さ
れ

る
と

き
に

、
特

許
侵

害
の

被
疑

侵
害

者
が
侵
害
訴
訟
に
お
い
て
、

ラ
イ

セ
ン

ス
許

諾
請

求
権

を
抗

弁
と

し
て

主
張

で
き

る
。
 

連
邦
通
常
最
高
裁
判
所
（
B
G
H
）
は
、
特
許
権
者
が
産
業
標
準
規
格
又
は
同
様
の
標
準
規
格

に
よ
り
、
市
場
活
動
を
行
う

た
め

に
特

許
発

明
の

実
施

が
必

要
に

も
関

わ
ら

ず
、

被
告

と
実

施
許
諾
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
を

拒
否

し
て

い
た

場
合

に
は

、
特

許
侵

害
で

訴
え

ら
れ

た
被

告
は
、
特
許
権
者
が
市
場
で

の
支

配
的

地
位

を
濫

用
し

て
い

る
と

主
張

す
る

こ
と

に
よ

っ

て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
特
許

権
者

が
す

る
差

止
請

求
に

対
し

て
抗

弁
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

判
示
し
た
。
 
 

た
だ
し
、
特
許
権
者
の
行
動

は
違

法
で

あ
る

と
さ

れ
る

の
は

、
以

下
の

場
合

に
限

ら
れ

る
。

す
な
わ
ち
、
被
告
が
、
無
条

件
の

、
特

許
権

者
が

拒
否

す
る

こ
と

が
許

さ
れ

な
い

よ
う

な
内

容
の
実
施
許
諾
契
約
で
、
か

つ
自

ら
を

拘
束

す
る

こ
と

に
な

る
も

の
の

締
結

を
申

し
入

れ
て

い
て
、
特
許
権
者
が
か
か
る

実
施

許
諾

契
約

の
締

結
を

拒
絶

す
る

こ
と

が
差

別
的

又
は

反
競

争
的
行
動
の
禁
止
違
反
に
当

た
り

、
か

つ
、

被
告

が
、

既
に

特
許

権
の

対
象

を
実

施
し

て
い

た
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
期

間
に

つ
い

て
、

か
か

る
実

施
許

諾
契

約
が

締
結

さ
れ

る
と

す
れ

ば
許
諾
の
見
返
り
と
し
て
被

告
が

負
う

こ
と

に
な

る
義

務
を

遵
守

し
て

い
た

場
合

の
み

で
あ

る
。
 

1
5 

4
.
 
(
6
)
 
(
i
i
)
 
前
権
者
の

F
R
A
N
D
宣
言
に
よ
る
差
止
請

求
へ

の
影
響
 

R
eg
i
on
a
l 
C
ou
r
t 
M
an
n
he
i
m,
 
Mi
t
t.
 
20
1
0,
 

2
5,
 
NJ
O
Z 
2
00
9
, 
1
45
8
 f
f
. 
–
 F
R
AN
D
-

E
rk
l
är
u
ng
 

差
止
請
求
権
の
制
限
の
可
能

性
と

し
て

議
論

さ
れ

て
い

る
事

件
。

 

マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
 
(
M
i
t
t
.
 
2
0
1
0
,
 
2
5
)
 
は
、
特
許
製
品
そ
の
も
の
を
生
産
し
た

り
、
頒
布
し
た
り
し
て
い
な

い
権

利
主

体
で

あ
っ

て
も

、
原

則
と

し
て

差
止

め
に

よ
る

救
済

を
享
受
し
う
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
F
R
A
N
D
宣
言
は
ド
イ
ツ
特
許
法
第

15
条
第

3
項
に

お
け
る
「
ラ
イ
セ
ン
ス
」
に
は
該
当
せ
ず
、
「
権
利
行
使
し
な
い
義
務
」
（
c
o
v
e
n
a
n
t
 
n
o
t
 

t
o
 
s
u
e
）
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
F
R
A
N
D
宣
言
は
前
特
許
権
者
で
あ
る

B
o
s
c
h

の
み
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ

り
、

よ
っ

て
、

現
特

許
権

者
に

は
拘

束
力

が
及

ば
な

い
と

裁
判

所
は
判
断
し
た
。
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本

文
で

の
引

用
箇

所
 

判
決

 
引

用
骨

子
 

1
6 

4
.
 
(
6
)
 
(
v
)
 
特
許
管
理
会
社

(
No
n
-P
r
ac
t
ic
i
ng
 

E
n
t
i
t
y
、
特
許
不
実
施
主

体
）

の
場
合
 

R
eg
i
on
a
l 
C
ou
r
t 
M
an
n
he
i
m,
 
Mi
t
t.
 
20
1
0,
 

2
5,
 
NJ
O
Z 
2
00
9
, 
1
45
8
 f
f
. 
–
 F
R
AN
D
-

E
rk
l
är
u
ng
 

 H
ig
h
er
 
Re
g
io
n
al
 
Co
u
rt
 
Ka
r
ls
r
uh
e
, 

G
RU
R
-R
R
 2
0
10
,
 1
2
0 
f
f.
 
– 

P
at
e
nt
v
er
w
er
t
un
g
sg
e
se
l
ls
c
ha
f
t 

特
許
管
理
会
社
の
特
別
扱
い

。
特

許
管

理
会

社
は

仮
差

止
を

得
る

こ
と

や
確

定
力

の
な

い
判

決
を
仮
執
行
す
る
こ
と
は
難

し
い

が
、

本
案

訴
訟

で
差

止
請

求
権

を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
 

マ
ン
ハ
イ
ム
地
方
裁
判
所
 
(
M
i
t
t
.
 
2
0
1
0
,
 
2
5
)
 
は
、
特
許
製
品
そ
の
も
の
を
生
産
し
た

り
、
頒
布
し
た
り
し
て
い
な

い
権

利
主

体
で

あ
っ

て
も

、
原

則
と

し
て

差
止

め
に

よ
る

救
済

を
享
受
し
う
る
と
判
示
し
た

。
 

連
邦
通
常
最
高
裁
判
所
（
B
G
H
）
は
、
特
許
権
者
が
産
業
標
準
規
格
又
は
同
様
の
標
準
規
格

に
よ
り
、
市
場
活
動
を
行
う

た
め

に
特

許
発

明
の

実
施

が
必

要
に

も
関

わ
ら

ず
、

被
告

と
実

施
許
諾
契
約
を
締
結
す
る
こ

と
を

拒
否

し
て

い
た

場
合

に
は

、
特

許
侵

害
で

訴
え

ら
れ

た
被

告
は
、
特
許
権
者
が
市
場
で

の
支

配
的

地
位

を
濫

用
し

て
い

る
と

主
張

す
る

こ
と

に
よ

っ

て
、
訴
訟
を
提
起
し
た
特
許

権
者

が
す

る
差

止
請

求
に

対
し

て
抗

弁
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

判
示
し
た
。
 
 

た
だ
し
、
特
許
権
者
の
行
動

は
違

法
で

あ
る

と
さ

れ
る

の
は

、
以

下
の

場
合

に
限

ら
れ

る
。

す
な
わ
ち
、
被
告
が
、
無
条

件
の

、
特

許
権

者
が

拒
否

す
る

こ
と

が
許

さ
れ

な
い

よ
う

な
内

容
の
実
施
許
諾
契
約
で
、
か

つ
自

ら
を

拘
束

す
る

こ
と

に
な

る
も

の
の

締
結

を
申

し
入

れ
て

い
て
、
特
許
権
者
が
か
か
る

実
施

許
諾

契
約

の
締

結
を

拒
絶

す
る

こ
と

が
差

別
的

又
は

反
競

争
的
行
動
の
禁
止
違
反
に
当

た
り

、
か

つ
、

被
告

が
、

既
に

特
許

権
の

対
象

を
実

施
し

て
い

た
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
期

間
に

つ
い

て
、

か
か

る
実

施
許

諾
契

約
が

締
結

さ
れ

る
と

す
れ

ば
許
諾
の
見
返
り
と
し
て
被

告
が

負
う

こ
と

に
な

る
義

務
を

遵
守

し
て

い
た

場
合

の
み

で
あ

る
。
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4
.
 
(
7
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差
止
請
求
を
認
め
な

か
っ

た
場
合

の
金

銭
的

賠
償
 

B
GH
 
GR
U
R 
2
00
9
, 
6
94
 
ff
.
 –
 
Or
a
ng
e
-

B
o
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k
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S
t
a
n
d
a
r
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（
確
定
判
例
）
 

差
止
請
求
権
の
制
限
と
そ
の

代
わ

り
の

金
銭

的
賠

償
請

求
権

。
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５． フランス 

 

グボー・永澤法律事務所 

フランス共和国弁護士 永澤亜季子 

 

 フランスにおける特許侵害の差止請求権は、侵害が認められた場合に、特許による発明

の独占を回復するために認められる特許権者の当然の権利である。特許権の侵害という客

観的要素が成立する以上裁判所には差止を命じる義務があり、強制実施権が認められ差止

がそれと矛盾する場合を除き、裁判官は差止請求を認めないことはできない。その点で侵

害者が間接侵害者である場合に善意が考慮される1損害賠償請求権と異なる。 

 差止請求権が知的財産権の保護に由来するものであることから、差止は司法裁判所にお

ける特許権侵害訴訟の枠内でしか請求することができず、本案訴訟による差止と暫定措置

としての仮差止の 2種類がある。 

 本報告書では差止請求権の法的根拠及び要件について本案訴訟による差止と仮差止それ

ぞれについて詳しく述べたあと、差止請求権の執行として訴訟手続と判決の執行方法、そ

して最後にその他の考察として強制実施権、欧州エンフォースメント指令、TRIPS 協定と

フランスにおける差止請求権の関係などを見ていくことにする。特許権行使の状況につい

てフランス裁判所は統計を取っていないが、本案訴訟の概ねの数字と仮差止請求に関する

データを紹介する。 

 

（１） 差止請求権の法的根拠及び要件 

 

（ｉ） 本案訴訟（action au fond）による差止（interdiction） 

 

① 法的根拠 

 

知的財産権法 L611-1 条第 1項2 

 

                         
1 知的財産権法 L615-1 条 3 項：Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en 

vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis 

par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur 

auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause（侵害品の使用又は販売のための提供、販売、

使用又は所持はこれらの行為が侵害品の製造者以外の者により行われた場合には、その者はこれらの行為が侵害行為に

当たると知っていた場合にのみ責任を負う） 
2 知的財産権法 L611-1 条第 1 項: Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle 

délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire 

ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.  
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 「全ての発明は、産業財産権庁長により付与され、その所有権者又は権利の承継人に対

し、その発明を使用する独占的権利を与える産業財産権の対象となる。」 

 

知的財産権法 L613-3 条3 

 

 「特許の所有権者の許可なしに以下の行為を行うことは禁じられる： 

a) 特許の対象となっている製品の製造、提供、販売、使用又はこれらの目的で

の輸入又は所持 

b) 特許の対象となっている方式、又は第三者がその方式が特許の所有権者の許

可なしに行うことが禁止されていると知っていた又は状況から知っていたこ

とが明らかな場合には、フランス領域内におけるその使用の提供 

c) 特許の対象となっている方式から直接得られた製品の提供、販売、使用又は

これらの目的での輸入又は所持。」 

 

知的財産権法 L613-4 条4 

 

 「1. フランス国内において、特許の対象となっている発明を使用する権利をもつ者以

外の者に、特許の所有権者の許可なく、同領域内においてその発明の本質的要素である発

明を実施するための手段を引き渡したり、引渡しを申し出ることは、その第三者がこれら

の手段が当該実施に適しており、その実施を目的とするものであったことを知っていた、

又は状況から知っていたことが明らかである場合には、禁止される。 

                         
3 知的財産権法 L613-3 条 : Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :  

 a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la 

détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;  

 b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances 

rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, 

l'offre de son utilisation sur le territoire français ;  

 c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins 

précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.  
4 知的財産権法 L613-4 条： 

 1. Est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou 

l'offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à 

exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se 

rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances 

rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.  

 2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des 

produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il 

livre à commettre des actes interdits par l'article L. 613-3.  

 3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention, au sens du 1, celles 

qui accomplissent les actes visés aux a, b et c de l'article L. 613-5. 
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2. 実施の手段が市場でたやすく入手可能な製品である場合には、前記 1の規定は適用さ

れない。ただし第三者が、引渡しを受けた者に第 L613 条 3 項によって禁止されている行

為を実行するよう仕向ける場合を除く。 

3. 第 L613 条 5a、b 及び cで規定される行為を行う者は、本条 1にいう発明を使用する権

利をもつ者とはみなされない。5」 

 

知的財産権法 L615-1 条6 

 「L613-3 条から L613-6 条に定義される特許所有権に対する侵害は全て特許権侵害を構

成する。 

 特許権を侵害した者は民事的責任を負う。 

 しかしながら、侵害品の使用又は販売のための提供、販売、使用又は所持はこれらの行

為が侵害品の製造者以外の者により行われた場合には、その者はこれらの行為が侵害行為

に当たると知っていた場合にのみ責任を負う。」 

 また差止を請求する訴訟は民事訴訟であるため、訴訟手続には民事訴訟法の規定が適用

される。 

 フランスでは、特許権の所有権者に発明を使用する独占的権利を認めている知的財産権

法 L611-1 条第 1項と、特許権の侵害行為を定義している知的財産権法 L613-3 条とから、

侵害行為の差止請求権は特許権の所有権者の当然の権利（plein droit）であるとされ、

法律で定められている特許権侵害が認められた場合、裁判官は差止を命じる義務がある

（被告に強制実施権が認められ差止が必要ない場合を除く、後述 III）。したがって一定

の条件で損害賠償責任を免れる善意の間接侵害者7に対しても、差止が命じられ得る。差

                         
5 同条で禁止されている発明の実施の目的でその手段（道具）を引渡又は引渡を申し出ることは｢手段（道具）の提供に

よる侵害｣（contrefaçon par fourniture de moyen）と呼ばれる。実施のために必要な全ての手段（道具）の提供のみ

ならず実施の本質的要素に関する手段（道具）であれば手段（道具）による侵害が成立する。発明を使用する権利を持

つ実施権者に対する手段（道具）の提供は侵害を構成しない。間接侵害者（侵害品の製造者以外の者で侵害品の使用又

は販売のための提供、販売、使用又は所持を行う者）は善意の場合損害賠償責任が免除されるとしている L615-1 条第 3

項の規定と異なり（脚注 7）、L613-4 条の適用では善意という主観的要素は考慮されない。第三者がその提供する手段

（道具）が「発明の実施に適しており、その実施を目的とするものであったことを知っていた、又は状況から知ってい

たことが明らかである」場合には、それが特許権を侵害することを知らなかった場合でも手段（道具）の提供による侵

害が成立する。 
6 知的財産権法 L615-1 条 : Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont 

définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon.  

La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur.  

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la 

mise dans le commerce d'un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que 

le fabricant du produit contrefaisant, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont 

été commis en connaissance de cause.  
7 前記知的財産権法 L615-1 条 第 3項。フランスでは侵害品の製造者以外の者で侵害品の使用又は販売のための提供、

販売、使用又は所持を行う者を間接侵害者（contrefacteur indirect）と呼ぶ。間接侵害者はその行為が侵害行為であ

ると知らなかった場合には損害賠償責任を負わない。間接侵害者が悪意であったことの証明義務は原告である特許権者

にある。実務上は侵害行為を警告する書簡を間接侵害者に送り、その上で直接侵害者と間接侵害者双方に対して特許権

侵害訴訟を提起する。 
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止措置は侵害行為の存在という客観的要素にのみ基づいて命じられ、裁判官は当事者の主

観的要素を考慮することはできない。 

 このようにフランス法では差止はその権利の侵害が認められた特許権者の当然の権利で

あることから、欧州指令第 2004/48（エンフォースメント指令）第 11 条8の国内法化は必

要なかった。 

 差止請求権が認められるための要件は特許侵害訴訟が認められるための要件と同義であ

るので、以下フランス法における特許侵害訴訟の要件につき分析する。 

 

② 要件 

 

 フランス法は特許侵害訴訟が認められるための当事者適格、時効、侵害事実の証明につ

いて要件を規定しており、それぞれの要件は判例で明確化されている。 

 

(a) 当事者適格 

 

 フランスにおいて、特許侵害訴訟は①その根拠となる権利、②原告及び③権利の被告へ

の対抗可能性に関し、以下の条件が満たされなければ裁判所により受理されることができ

ない。 

 

A) 請求根拠となる権利 

 

 知的財産権法 L613-1 条は、「産業財産権により付与された独占的な使用権は、出願日

より効力を生じる」9と規定している。このように登録された特許は出願日に遡って効力

を生じるが、特許出願後すぐに出願者が特許侵害請求訴訟を提起できるわけではない。 

                         
8 欧州指令第 2004/48、第 11 条 

Injonctions 

Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à 

un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre 

du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation 

nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, 

destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits 

puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un 

tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, 

paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE. 

（加盟国は、裁判所の判決で知的財産権の侵害が認められた場合には、管轄の司法権により侵害者に対し、この侵害の

遂行の差止命令を下すことができるように留意しなければならない。国内法が認める場合には、この命令の不履行は、

場合によって、命令の履行を保証するための履行遅滞罰金の対象となり得る。加盟国はまた権利者が、第三者が使用す

ることにより知的財産権を侵害するその役務を提供している仲介人に対しても差止命令を請求することができるように

留意しなければならない。このことは欧州指令 2001/29/CE 第 8 条第 3 項の適用を妨げない。） 
9 知的財産権法 L613-1 条：Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à 

compter du dépôt de la demande. 
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○ 登録特許 

 

 特許が既に登録されている場合は、最終的な特許の請求項と意見書を含めた特許の内容

が全て公開されるため、問題なく特許侵害請求訴訟を提起できる。知的財産権法 L615-2

条第 1項は「特許侵害請求訴訟は特許の所有権者により提起される」と規定している10。 

 欧州特許に関しては、その欧州特許がフランスを指定しており、登録が欧州特許登録簿

に公開されていることが必要である。フランス語の特許だけでなく、英語、ドイツ語の特

許もそのままフランス裁判所における特許侵害請求訴訟の根拠となり得るが、それ以外の

言語の特許はこの 3つの言語のうちどれかに翻訳されている必要がある。 

 

○ 特許出願 

 

 特許出願者は、特許出願が公開又は被告に通達されていることを条件に特許侵害訴訟を

提起することができる。知的財産権法 L615-4 条第 1項は以下のように規定している11。 

 「L613-1 条の規定の例外として、特許の出願が L612-21 条の規定に従って公開される、

又は本出願の公式なコピーがあらゆる第 3者に通達される日に先立つ期間に行われた行為

は、その特許権の侵害行為とはみなされない。」 

同条により、特許出願が公開又は被告に通達されていなければ特許侵害は成立しない。 

 被告である被疑侵害者に対して通達するコピーは産業財産権庁の公式なコピーでなけれ

ばならず、単なる普通のコピーが通達された場合には請求は不受理とされる。 

 欧州特許に関しても同条の規定が適用され、欧州特許がミュンヘン条約 93 条に従って

フランス語で公開又は通達されていれば、特許侵害訴訟は受理される12。欧州特許の公開

がフランス語以外の言語でなされる場合には、原告は請求項のフランス語の翻訳の公開を

産業財産権庁に申請する必要がある。 

                         
10 知的財産権法 L615-2 条第１項：L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet 
11 L615-4 条第 1 項：Par exception aux dispositions de l'article L. 613-1, les faits antérieurs à la date à 

laquelle la demande de brevet a été rendue publique en vertu de l'article L. 612-21 ou à celle de la 

notification à tout tiers d'une copie certifiée de cette demande ne sont pas considérés comme ayant porté 

atteinte aux droits attachés au brevet.  
12 知的財産権法 L614-9 条：Les droits définis aux articles L. 613-3 à L. 613-7, L. 615-4 et L. 615-5 du 

présent code peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est 

publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la Convention de Munich（本法典 L. 613-3 から L. 

613-7 条, L. 615-4 条 、L. 615-5 条で定義される権利は、欧州特許がミュンヘン条約 93 条に従って公開された日より

発生する）.  

Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa 

précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des 

revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du 

demandeur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou a été notifiée au contrefacteur 

présumé（公開がフランス語以外の言語でなされる場合には、前記権利は請求項のフランス語の翻訳が、原告の申請に

より、コンセイユデタの政令で定められる条件に従って産業財産権庁により公開された日から発生する。）. 
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 公開、通達がなく単に被告が特許出願を知っていた事実を提示するだけでは特許侵害訴

訟は受理されない。 

 特許出願者が特許侵害訴訟を提起する場合、裁判所は特許が登録されるまで判決を延

期しなければならない13。 

 裁判所は最終的に登録された特許の請求項に基づき、侵害の有無を判断する。登録され

た特許の請求項が出願時のそれより広くなっている場合には、特許登録前に生じた行為は

出願時の請求項を侵害する範囲でしか特許権侵害を構成しない14。欧州特許も同様である

15。 

 

○ 保護期間の切れた特許  

 

 特許の保護期間が切れた後でも特許権者は特許侵害訴訟を提起することができる。 

 

B) 原告 

 

 原告は特許権の所有権者か一定の条件を満たした独占的実施権者である必要がある。 

 

○ 特許権の所有権者 

 

 特許権の所有権者は常に特許侵害訴訟を提起することができる16（前記 L615-2 条、脚

注 9）。 

 原告が特許権の所有権者であるか否かは厳密に審査され、例えばある会社で社長が特許

の所有権者となっている場合に、会社が起こした特許侵害訴訟は不受理となる（ナンシー

控訴院、1985 年 1 月 3 日、判例リスト 1）。 

 特許権の譲渡がなされた場合、譲渡日以降に生じた侵害行為について、譲渡人は特許侵

害訴訟を提起することができず、譲受人のみが特許侵害訴訟を提起することができる。た

だし譲渡契約中で、譲渡日以降に生じた侵害行為についても譲渡人が特許侵害訴訟を起こ

す権利を持つ規定することは可能である。 

                         
13 知的財産権法 L615-4 条第 3 項：Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon sur le fondement d'une 

demande de brevet surseoit à statuer jusqu'à la délivrance du brevet.  
14 知的財産権法 L615-4 条第 2 項：Toutefois, entre la date visée à l'alinéa précédent et celle de la 

publication de la délivrance du brevet : 1° Le brevet n'est opposable que dans la mesure où les 

revendications n'ont pas été étendues après la première de ces dates（前項の日（出願日）と特許登録日の間：

１. 特許は、その請求項が出願日以後拡大されなかった範囲においてのみ対抗可能である） 
15 ミュンヘン条約 69 条 
16 L615-2 条 
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 また逆に、譲渡日以前に生じた侵害行為についての特許侵害訴訟提起権を譲受人に譲渡

すると譲渡契約で規定することも可能である。 

 既に特許侵害訴訟が譲渡人により提起されており、訴訟と損害賠償請求権を譲受人に引

き継がせる場合には、譲渡契約内にその旨の規定が定められる。 

 特許維持年金が支払われず、特許権者の特許所有権が取り消された場合、取消日以降、

元特許権者は特許侵害訴訟を提起することができない。 

 特許の所有権者が複数いる場合、各共有権者は、各々特許侵害訴訟を提起することがで

きるが、その場合には他の共同所有権者に訴訟の提起を通達することが必要である。他の

共同所有権者にこの通達が行われない限り判決は延期される17。ただし共有権者間でこの

通達義務の不適用を定めることも可能である18)。 

 

○ 実施権者 

 

 知的財産権法 L615-2 条第 2 項19は、実施権者の特許侵害訴訟が受理されるために 4 つ

の条件を規定している。 

 

・ 独占的実施権者であること。実施権許諾契約で、実質的に独占的な許諾権を与え

られていることが必要である（単に契約のタイトルが独占的実施権許諾契約とな

っていても内容が実施権者に独占的な許諾権を与えない性質のものである場合に

は、実施権者の特許侵害訴訟は不受理となる）。 

・ 実施権許諾契約中に特許権者のみが特許侵害訴訟を提起する権利を持つと定めら

れていないこと。 

・ 自ら訴訟を提起する前に特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよ

う催促状を出すこと。 

・ 特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよう催促状を出したにも関

わらず特許権者が特許侵害訴訟を提起しないこと。 

 

                         
17 知的財産権法 L613-29 条：La copropriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est régie par les 

dispositions suivantes :  

 （・・・） 

 b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en 

contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur 

l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette notification. 
18 知的財産権法 L613-32 条：Les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 s'appliquent en l'absence de 

stipulations contraires.  

Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.  
19 知的財産権法 L615-2 条第２項：Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf 

stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le 

propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.  
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 独占的実施権者が特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよう催促状を出

した後、特許権者が訴訟を提起した場合には、独占的実施権者の訴訟提起は不受理となる。 

 一方独占的実施権許諾契約中に独占的実施権者は特許権者に対して特許権者が特許侵害

訴訟を提起するよう催促状を出す義務がないと定めることもできる。この場合には独占的

実施権者は直接訴訟を提起できる。 

 いずれの場合も独占的実施権者が訴訟を提起する場合には、賠償を請求できる損害は実

施権許諾契約の発効日以降に生じた損害のみである。 

 一方知的財産権法 L615-2 条第 4 項は、強制実施権を得た者20は、特許権者に対して特

許権者が特許侵害訴訟を提起するよう催促状を出したにも関わらず特許権者が特許侵害訴

訟を提起しない場合には特許侵害訴訟を提起できると定めている21。 

 

C) 権利の対抗可能性 

 

 権利は被告に対抗できる（opposable）ものでなければならず、特許権の譲渡や実施権

の許諾がなされる場合には、その譲渡や実施権許諾が産業財産権庁の特許原簿（registre 

national des brevets）に登録されていることが必要である22。 

 欧州特許の場合には、譲渡や実施権許諾の欧州特許登録簿（registre européen des 

brevets）への登録が条件である23。また同じ発明に関し欧州特許とフランス特許がある

場合には、産業財産権庁の特許原簿と欧州特許登録簿の両方に譲渡や実施権許諾が登録さ

れていることが必要である24。 

 ただし、譲受人や独占的実施権者は、被告が譲渡や実施権許諾を知っていたことを証明

すれば、譲渡や実施権許諾の登録がなくとも特許侵害訴訟は受理される25。 

 一方、実施権者は（非独占的実施権者であっても）、実施権許諾が産業財産権庁の特許

原簿に登録されていなくとも、特許権者の提起した特許侵害訴訟に介入することはできる

26。 

                         
20 特許権者が特許を使用しないことによる強制実施権（L613-11 条-L613-14 条）、補完的発明に対し与えられる強制実

施権（L613-15 条）、国家防衛のために与えられる強制実施権（L613-9 条）、国民厚生のために与えられる強制実施権

（L613-16 条-L613-18 条）をさす。 
21 知的財産権法 L615-2 条第 4 項：Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, 

mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l'action 

en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n'exerce pas cette action.  
22 知的財産権法 L613-9 条第 1 項：Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande 

de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit 

registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. 
23 知的財産法 L614-11 条 
24 知的財産法 L614-14 条 
25 知的財産権法 L613-9 条第 2 項：Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont 

acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de 

l'acquisition de ces droits 
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 譲渡や実施権許諾の登録を欠いた場合、譲受人や独占的実施権者の提起した特許侵害訴

訟は原則的に不受理27となる。ただし訴訟を提起した後に登録手続を行って手続を正規化

28することは可能である29。 

 譲渡や実施権許諾の登録を欠いた場合はまた、譲受人や独占的実施権者は登録前の損害

行為について損害賠償を求めることができない。したがって譲渡がなされた場合に譲受人

が譲渡の登録を長い間怠っていた場合には、譲渡日から登録日までに生じた損害について、

譲渡人も譲受人も侵害者に対し賠償を請求することができなくなる。したがって譲受人や

独占的実施権者は訴訟を提起した後に譲渡や実施権許諾登録手続を行って手続を正規化し

たとしても、譲渡や実施権許諾日から登録前の損害を請求することはできない。 

 

(b) 時効 

 

 知的財産権法 L615-8 条は、特許侵害訴訟の時効は侵害行為から 3 年である、と規定し

ている30。 

 前記②(a)A)で述べたように、この時効にかかっていなければ保護期間の切れた特許の

所有権者も特許侵害訴訟を提起することができる。 

 侵害行為については、その侵害の種類により時効の起算日がやや異なる。 

侵害品の製造、販売、輸入行為は連続的侵害（délit successif）とされ、各製造、販売、

輸入行為時が時効の起算日となる。 

 一方販売目的での所持は継続的侵害（délit continu）とされ、保持が終了した日が時

効の起算日となる。 

 侵害品又は方法の使用については、連続的侵害であるので時効の起算日は最後の使用日

である。 

 

(c) 侵害事実の証明 

 

 特許侵害訴訟が認められるためには、特許権者は特許侵害の事実を証明する必要がある。

特許侵害の証明手段は自由であり31、証言や手紙などによる証明も可能である。しかし産

                                                                                  
26 知的財産権法 L613-9 条第 3 項：Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre 

national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le 

propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.  
27 当事者適格（qualité d'agir、民事訴訟法 31 条）の欠如による訴訟不受理（non-recevoir）。 
28 訴訟を提起した後、被告から当事者適格の欠如を理由とする訴訟不受理事由（fin de non-recevoir、民事訴訟法

122 条）を提出される前に登録を行い、手続を正規化する。 
29 破棄院商事部、判例リスト 2、1988 年 11 月 29 日 
30 知的財産権法 L615-8 条：Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par 

trois ans à compter des faits qui en sont la cause. 
31 知的財産権法 L615-5 条第１項：La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. 
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業財産権の侵害の証明に関し、フランス法は知的財産権被疑侵害物品の差押（saisie-

contrefaçon）というフランスに特有でかつ非常に有効な手続を定めている。 

 

A) 知的財産権被疑侵害物品の差押の申請 

 

 特許侵害訴訟を提起する権利を持つ全ての者は、管轄する大審裁判所の所長に対し、知

的財産権被疑侵害物品の差押の許可を求める申請を非対審の査定系審理（ordonnance sur 

requête）申請の形で行う。2009 年 10 月 9 日法で特許権に関する全ての係争がパリ大審

裁判所の管轄となったため、知的財産権被疑侵害物品の差押の許可申請はパリ大審裁判所

所長に対して行う。 

 裁判長は申請を審査し、サンプルを付した侵害品の目録作成、及び/又は侵害品と疑わ

れている製品や方式及び全ての関係書類の押収を命じる判決を下す。裁判長はまた侵害品

と疑われている製品を製造する又は流通させるため、又は侵害と疑われている方式を実施

するために用いられている道具の押収も命じることができる32。押収された侵害品は一部

裁判所に寄託される。 

 査定系審理による知的財産権被疑侵害物品の差押の許可を裁判所長が命じると、申請者

が依頼した執行吏（huissier de justice, 英語圏の bailiff）により知的財産権被疑侵

害物品の差押が行われる。執行吏は裁判所の命令を被疑侵害者に通達した後、侵害行為の

あるとされている場所に赴き、侵害品と疑われている物品の目録の作成、及び/又は裁判

所の命令で認められている範囲で侵害品と疑われている製品や方式及び全ての関係書類の

押収を行う。知的財産権被疑侵害物品の差押に弁理士などの専門家を同伴させることもで

きる。 

 知的財産権被疑侵害物品の差押は被疑侵害者に損害を与えるため、後日侵害行為がない

と裁判所により判示された場合に被疑侵害者の損害を賠償するための保証金の寄託が、裁

判所によりほとんどの場合手続の申請者に対して命じられる33。 

 

B) 手続後の訴訟提起義務 

                         
32 知的財産権法 L615-5 条第 2 項、第 3項：A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon 

est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le 

demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la 

description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou 

procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.  

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments 

utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus 

contrefaisants. 
33 知的財産権法 L615-5 条第 4 項：Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la 

constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si 

l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. 
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 知的財産権被疑侵害物品の差押が終了後、執行吏の作成した侵害品と疑われている物品

の目録のコピーが被疑侵害者に渡される。知的財産権被疑侵害物品の差押を申請した特許

権者又は独占的実施権者は、知的財産権被疑侵害物品の差押が行われてから 15 日以内に

知的財産権被疑侵害物品の差押で得られた証拠をもとに特許侵害訴訟を提起しなければな

らない。 

 この期間内に特許権者又は独占的実施権者が特許侵害訴訟を提起しない場合には、知的

財産権被疑侵害物品の差押は無効となり、特許権者又は独占的実施権者は被疑侵害者の受

けた損害を賠償しなければならない34。知的財産権被疑侵害物品の差押が無効となると、

そこで得られた証拠は全て後日訴訟で証拠として用いることができなくなり、それを根拠

に提起された特許侵害訴訟は全て無効となる35。 

 

（ｉｉ） 仮差止（interdiction provisoire） 

 

 フランスにおいて 1984 年に制定された仮差止手続は欧州指令第 2004/48（エンフォー

スメント指令）を国内法化する、知的財産権侵害の防止・処罰に関する 2007 年 10 月 29

日法第 2007-1549 により大きく修正された。 

 ここではまず 2007 年の法改正前の仮差止手続の要件をみた上で、現行の仮差止手続が

どのように特許権侵害の防止・処罰という点でより有効なものかを検討する。 

 

① 2007 年法改正前の手続 

 

(a) 本訴の暫定措置としての仮差止請求手続 

 

 フランスでは 1984 年 6 月 27 日法により、特許侵害訴訟における仮差止請求が制度化さ

れた（1990 年知的財産権法 L615-3 条として法典化）が、要件が非常に厳しかったため余

り用いられなかった（1年に 300 件ある特許権侵害訴訟で 5件のみ、20 年間で約 100 件の

仮差止請求36）。 

 

                         
34 知的財産権法 L615-5 条第 5 項：A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou 

pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, 

est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des 

dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. 
35 定められた期間内に訴訟を提起しない場合、提訴は不受理となる。また後日無効な差押により得られた事実を根拠に

訴訟を起こしても、その事実は証拠として認められないため、侵害の証拠欠如として不受理となる。 
36 Pierre VERON et Olivier MANDEL、20 ans d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention 

à travers l’analyse de 200 décisions（特許権侵害における仮差止の 20 年、200 の判決の分析）, Propriété 

Intellectuelle, 2005 年 2 月号, p.14-20 
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 知的財産権法 L615-3 条は以下のように規定していた37。 

 

 「裁判所に特許侵害訴訟が提起されている場合、レフェレ（急速審理、référé）の形で

請求を提起された裁判所長は、侵害と疑われている行為の継続の暫定的な差止を、アスト

ラント（履行遅滞罰金、astreinte）とともに命じること、或いは被疑侵害行為の継続に

特許権者の損害賠償のための保証金の寄託を命じることができる。 

 差止又は保証金寄託の請求は、特許侵害が本案訴訟で認められる可能性が大きく、かつ

特許権者が侵害行為を知った日から短期間に本案訴訟を提起した場合にしか認められない。 

 裁判官は差止を命じるに当たって原告に対し、後日侵害行為がないと判断された場合に

被告の受けた損害を賠償するための保証金の寄託を命じることができる。」 

 この条文に基づき、判例で補完された、かつての仮差止請求手続の要件は以下のとおり

である。 

 

A) 原告 

 

 原告は登録された特許の ： 

・ 特許権者、又は 

・ 独占的実施権者。ただし、特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起する

よう催促状を出したにも関わらず特許権者が特許侵害訴訟を提起しないことが必

要。独占的実施権許諾が産業財産権庁の特許原簿に登録されていない場合や特許

権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよう催促状を出したことを証明

しない場合は不受理となる。又は 

・ 強制実施権を得た者。ただし、特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起

するよう催促状を出したにも関わらず特許権者が特許侵害訴訟を提起しないこと

が必要。 

 

 仮差止請求は特許の出願者には認められず、登録された特許の特許権者のみにしか認め

られないというのが従来の学説の通説と判例である（エクサンプロヴァンス控訴院、1989

                         
37 知的財産権法 L615-3 条（2007 年法改正前）：Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon sur 

le fondement d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à 

titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette 

poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.  

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît 

sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits 

sur lesquels elle est fondée.  

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à 

assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est 

ultérieurement jugée non fondée.  
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年 2 月 22 日、Archeny c/ Sté Imaginem 判例リスト 3）。特許出願の請求項は後の異議

申立で変更され得るため、侵害の差止を正当化するゆるぎない産業財産権とはいえないか

らである。1994 年に出願のみで仮差止請求ができるとした破棄院の判決が出たが（破棄

院商事部、1994 年 3 月 1 日、判例リスト 4）、本案で差止命令を含む判決が特許登録まで

延期されるのに対し、特許出願で仮差止を命じることができるのは、第三者の法的安全を

阻害するとして、大きく批判された。L615-3 条が「特許権者」（breveté）という語を用

いていることからしても、本条は特許出願人には適用されないという解釈が妥当である。

以後下級審の判決はほぼ一貫して特許が登録されていることを仮差止請求の受理の要件と

している38。 

 フランスを指定する欧州特許についても同様であり、仮差止は登録した欧州特許の特許

権者しか請求できない39。 

 

B) 特許侵害が本案訴訟で認められる可能性が大きいこと 

 

 原告は特許侵害が本案訴訟で認められる可能性が大きいことを証明する必要がある。 

 

 特許侵害が本案訴訟で認められる可能性が大きいと判断された例は主に以下のとおりで

ある。 

・ 特許の有効性に関する鑑定人の報告書が提出された場合 

・ 同じ特許を根拠とする侵害訴訟を認める過去の裁判所の判決が提出された場合 

・ 先行技術が 1つも添付されていない特許の先行技術調査書が提出された場合 

・ 同じ発明についてアメリカ特許と欧州特許が付与されていた場合 

 

 この難しい要件があったため、1984 年法の仮差止請求は実務上余り用いられることが

なく、また実際請求されても 4 分の 3 は却下された（そして却下のうち 60%はこの要件の

欠如による40）。 

 

C) 特許権者が侵害行為を知った日から短期間内に本案訴訟を提起したこと 

 

 仮差止請求が受理されるためには、特許権者が侵害行為を知った日から短期間内に本案

訴訟を提起したことが必要であり、判例によりこの「短期間」とは 6-8 か月であると定義

                         
38 トゥールーズ控訴院、OMC c/Bicypark, 判例リスト 5、1998 年 12 月 10 日 
39 パリ控訴院、Nomai v.Iomega Corporation, 判例リスト 6、1997 年 12 月 12 日 
40 Pierre VERON et Olivier MANDEL、20 ans d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention 

à travers l’analyse de 200 décisions（特許権侵害における仮差止の 20 年、200 の判決の分析）, Propriété 

Intellectuelle, 2005 年 2 月号, p.14 

－89－



 

 

された（パリ大審裁判所 1997 年 5 月 23 日、Air Liquide, Chemoxal et Seppic v. La 

Roseraie Clinique Hôpital, Cair LGL, Sagal et Axcell Biotechnologies, 判例リスト

7, リヨン大審裁判所 1990 年 10 月 30 日、Bouillet (Jean-Noël) v. FMJ (SARL)、判例リ

スト 8）。特許権侵害訴訟の時効は侵害行為から 3 年であるが、特許権者は仮差止を請求

するためには単に時効期間内に特許権侵害訴訟を提起しただけでは足りず、侵害行為を知

って直ちに訴訟を提起したと証明する必要があるという理由である。 

 2007 年法改正前の L615-3 条の仮差止請求手続においては、仮差止請求は「レフェレの

形で」裁判所長に提起されるが、裁判所長の判決は本案判決で、本来のレフェレにおける

略式判決ではない。そのため裁判所長は請求の根拠となっている特許の有効性について実

体審査を行い、そのため請求が認められる可能性は非常に低かった。 

 裁判所長の判決は本案判決であるため本来のレフェレにおける略式判決のような当然に

暫定執行が可能な判決（民事訴訟法 514 条）ではない（パリ控訴院、1997 年 11 月 14 日、

SA GNR Pharma / Sté Delpharm、判例リスト 9）。したがって仮差止を命じる判決に被告

が控訴した場合に、差止の執行が控訴期間中停止されるのを防ぐために、原告は召還状の

中で判決の仮執行（exécution provisoire）を請求することが必要であった。 

 

② 現行法における手続：仮差止のためのレフェレ（référé-interdiction） 

 

 特許侵害の場合の仮差止請求に関する知的財産権法 L615-3 条は、欧州指令第 2004/48

（エンフォースメント指令）を国内法化する、知的財産権侵害の防止・処罰に関する

2007 年 10 月 29 日法で大きく修正された41。 

 

 現在 L615-3 条は以下のように規定している42。 

                         
41  以後産業財産権については仮差止請求に関する条文が統一された。商標：知的財産権法 L716-6 条、意匠知的財産権

法 L521-6 条 
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 「特許権侵害訴訟適格を持つ全ての者は、レフェレの手続で、管轄する民事裁判所にお

いて、被疑侵害者又は被疑侵害者が使用するサービスを提供する仲介者に対し、特許によ

り付与されている権利の差し迫った侵害を防止、又は被疑侵害行為の遂行を停止するため

に必要な全ての措置を、必要ならばアストラントを付して、命じるよう請求することがで

きる。管轄する民事裁判所はまた、対審手続ではこれらの措置が取ることができないとい

う緊急の状況がある場合、特に全ての遅延が原告に取り返しのつかない損害を与える性質

のものである場合には、査定系審理の手続により全ての必要な措置を命じることができる。

レフェレの手続又は査定系審理の手続で提訴を受けた裁判所は、原告が通常入手可能な証

拠の要素が、原告の権利が侵害されていること又は侵害が差し迫っていることの蓋然性を

証明する場合にのみ、請求された措置を命じることができる。 

 裁判所は、被疑侵害行為の遂行を差し止め、又は差止とともに原告の損害賠償を保証す

るための保証金の寄託を命じ、又は特許により保護されている権利を侵害するとされてい

る製品を押収又は第 3 者に引き渡すことを命じ、それらの製品が市場に導入されたり流通

されることを防ぐことができる。 

 原告が、後の損害賠償を回収するのが困難になる状況を証明する場合には、裁判所は、

侵害者と疑われている者の動産又は不動産に対し、銀行口座及びそれ以外の財産の差押を

                                                                                  
42 知的財産権法 L615-3 条：Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la 

juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu 

contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une 

atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de 

contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête 

lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment 

lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou 

sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, 

raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou 

qu'une telle atteinte est imminente.  

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la 

constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la 

saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits 

conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. 

Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et 

intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du 

prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au 

droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la 

communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations 

pertinentes.  

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas 

sérieusement contestable.  

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à 

la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur 

si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.  

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement 

d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par 

voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les 

mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. 
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含めた保全措置を一般法の規定に基づき命じることができる。保全措置の対象となる財産

を決定するに当たり裁判所は、銀行口座に関する書類、財政、会計又は商業的書類の提出、

又は有用な情報へのアクセスを命じることができる。 

 さらに裁判所は原告に対し、その損害の存在が明らかに無根拠のものではないとみなす

場合には、損害賠償の一部の支払を命じることができる。 

 レフェレの手続又は査定系審理の手続で提訴を受けた裁判所は、命じた措置を履行する

にあたり、原告に、後日侵害行為がないと判断された場合、又は措置が取り消された場合

に、被告に対して支払うことになる損害賠償を保証するための保証金の寄託を命じること

ができる。 

 権利の侵害を停止させるために取られる措置が、本案訴訟の提起以前に命じられる場合、

原告は政令で規定された期間内に、民事又は刑事の本案訴訟を提起しなければならない。

原告がこの期間内に本案訴訟を提起しない場合には、被告の請求によって措置は取り消さ

れ、この際被告は請求を動機付ける必要はない。被告は蒙った損害の賠償を請求すること

ができる。」 

 

 判例により明確化された同条に基づく仮差止請求の要件は以下のとおりである。 

 

A) 原告 

 

 原告は登録された特許の 

・ 特許権者、又は 

・ 独占実施権者。ただし、特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよ

う催促状を出したにも関わらず特許権者が特許侵害訴訟を提起しないことが必要。

独占実施権許諾が産業財産権庁の特許原簿に登録されていない場合や特許権者に

対して特許権者が特許侵害訴訟を提起するよう催促状を出したことを証明しない

場合は不受理。又は 

・ 強制実施権を得た者。ただし、特許権者に対して特許権者が特許侵害訴訟を提起 

するよう催促状を出したにも関わらず特許権者が特許侵害訴訟を提起しないこと 

が必要。 

 

 改正後の L615-3 条では本仮差止手続が「特許により付与されている権利の差し迫った

侵害を防止」するためのものであるとしている。出願者が仮差止請求を行うことができる

かについて判示した判例はまだないが、1984 年法のもとでの仮差止請求と同様、仮差止

請求は特許出願のみでは認められず、登録された特許の特許権者のみにしか認められない

というのが学説の通説である。 
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B) 侵害が存在するか差し迫っていること 

 

 旧法と異なりこの新しい仮差止請求手続では、存在する侵害行為のみならず、差し迫っ

た将来の損害の差止を請求することができる。この条件の追加により、侵害品と疑われて

いる製品が、ヨーロッパの他の国で販売された事実を知った特許権者が、その輸入を差し

止めるための仮差止を請求することが可能となり、ジェネリック医薬品に関する案件で仮

差止が命じられている43。これらの判決で認められた「差し迫った侵害」は以下のような

ものである： 

・ 被告が製造する薬品が数年前からヨーロッパの多くの国で販売されていたこと 

・ 2008 年 1 月、フランスの医薬関係者に対しこの薬品が 2008 年 2 月から入手可能で

あるという旨のカタログが配布されていたこと（特許の保護期間の満了は 2014

年） 

・ 被告がフランスの薬品経済委員会（Comité Economique des Produits de Santé）

に同薬品の販売の意図を報告していたこと 

・ 被告が、侵害品と疑われている製品を特許の保護期間が切れる前に販売する意思

を明らかにしていたこと。 

 

C) 侵害の蓋然性 

 

 L615-3 条 1 項は、暫定措置は「原告が通常入手可能な証拠の要素が、原告の権利が侵

害されていること又は侵害が差し迫っていることの蓋然性を証明する場合にのみ」命じら

れ得る、としている。 

 この新しい侵害の蓋然性の条件は、旧法における「特許侵害が本案訴訟で認められる可

能性が大きいこと」の条件に比べ満たされやすく、裁判官は原告の提出する証拠が侵害の

存在又は侵害が差し迫っていることが現実であることを示すものか否かのみを審査すれば

いいことになる。 

 一方、裁判官は特許の請求項の有効性については審査しないにせよ、被告が無効の抗弁

を提起した場合、単に特許権の存在を確認するだけで足りるか、それとも無効の抗弁が侵

害の蓋然性を否定するほど重要なものであるかを判断する必要があるかについては、かつ

てパリ裁判所と一部の地方裁判所で解釈が異なっていた。 

 一部の地方裁判所は、侵害の蓋然性の審査は、無効の抗弁の重要性の審査を要しないと

いう見解を取り「請求の根拠となっている権利が明らかに無効でない限り、レフェレ裁判

                         
43 リヨン大審裁判所、2008 年 7 月 21 日 Mundipharma v. Medochemie, RG n°10/51453、判決リスト 10、パリ大審裁判

所 2010 年 2 月 12 日、EI. Du Pont de Nemours c/Mylan, RG 10/51453 
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官は、原告の当事者適格と特許により付与されている権利の侵害の存在又は差し迫った侵

害の存在を確認すれば足る」とし44、又は単なる特許権の存在の確認で足りるとした（ト

ゥールーズ大審裁判所、2009 年 12 月 2 日、RG n°08/03793）。この立場は特許権者に仮

差止を早期に得ることを可能にし、2007 年法の「知的財産権侵害の防止・処罰」という

目的にも適うものであるが、一方差止はそれが命じられた相手に対して大きな損害をもた

らすものであるため、請求の受理に単なる特許権の存在のみを確認すれば足り、その有効

性については何ら審理する必要はないというこの立場は危険であると批判された。例えば

前記ストラスブール大審裁判所、2009 年 3 月 10 日判決では被告の無効の抗弁が「特許権

を明らかに無効とするものでない」として被告の BIOGRAN 社に対してジェネリック医薬品

の販売、流通の仮差止が命じられたが、この判決は 2010 年 6 月 22 日コルマール控訴院判

決（RG. 09/01430）で取り消された。しかし判決の取消は BIOGRAN 社が市場からジェネリ

ック医薬品を全て回収した後であった。 

 こうしたいくつかの地方裁判所の立場に対し、パリ裁判所及び大多数の裁判所は、仮差

止請求に対し被疑侵害者である被告から特許権の無効の抗弁が提起される場合、その抗弁

が侵害の蓋然性を否定するほど重要なものであるか否かを、仮差止を認めるか否かで審査

してきた45。この立場によると、被告が挙げる先行技術が仮差止の根拠となっている特許

の発明活動や新規性を揺るがす性質のものであったり46、請求項が権利濫用の理由で無効

とされた場合47には、無効の抗弁は重要であり、仮差止を認めることができないとされる。

一方、先行技術が仮差止の根拠となっている特許の発明活動や新規性に疑いをもたらすよ

うなものでない場合には、無効の抗弁は認められず仮差止が命じられる48。 

 

（２） 差止請求権の執行 

 

（ｉ） 管轄裁判所 

 

 2009 年 10 月 9 日法以降、特許侵害訴訟は全てパリ大審裁判所（Tribunal de grande 

instance de Paris）が第一審の専属裁判所とされている。知的財産権法 L615-19 条は特

                         
44 リヨン大審裁判所、2008 年 6 月 17 日、Seler v. Celocoup International RG n°08/00818、判決リスト 1144)、スト

ラスブール大審裁判所、2009 年 3 月 10 日、Laboratoires Negma SAS v. Biogran SAS, RG n°2009/00118、判決リスト

12 
45 パリ大審裁判所、2009 年 9 月 15 日、RG n°09/57224, RADIANTE v. MEDI GmbH) 09/57225, RADIANTE v. THUASNE 

（判決リスト 13）、パリ大審裁判所、2010 年 2 月 12 日、RG n°10/51453, E.I du Pont de Nemours c/ SNC 

Laboratoires Merck Sharp, パリ大審裁判所、2009 年 11 月 10 日、RG n°09/59171, KKCI Licensing c/ Smith et 

Nephew 
46 前記パリ大審裁判所、2009 年 9 月 15 日判決、パリ控訴院、2009 年 1 月 16 日、SEBA v. NISSAN, RG n°08/12281、

判決リスト 14 
47 2010 年 6 月 22 日コルマール控訴院判決 
48 パリ控訴院、2009 年 5 月 19 日、RG n°08/21395、Pyrofeu c/Enteco 
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許権侵害の案件は大審裁判所が専属的管轄権を有すると規定し49、司法組織法 D211-6 条

は特許の案件を管轄する大審裁判所はパリ大審裁判所である50と規定している。かつては

フランス国内 7 つ（パリ、マルセイユ、ボルドー、ストラスブール、リール、リヨン、ト

ゥールーズ）の大審裁判所に特許の案件の管轄権が与えられていたが、特許の案件におい

ては審理に高度の技術的知識を要し、かつ経済的影響が大きいため、特許の問題に関して

判例の矛盾が生じることは望ましくないとして、2009 年の司法組織改正でパリ裁判所に

管轄権が統一されたものである。 

 第一審の判決に対する控訴はパリ控訴院（Cour d’appel de Paris）が、控訴審の判決

に対する上告は破棄院商事部（Chambre commerciale de la Cour de cassation）が扱う。 

 裁判の土地管轄に関しては、民事訴訟法の規定に従い、侵害が存在する又は起こり得る

事実の存在する場所（民事訴訟法 46 条）、又は被告の居住地（民事訴訟法 42、43 条）で、

原告はこのどちらかの土地管轄を選択することができる。 

 

（ｉｉ） 訴訟手続 

 

① 本案訴訟手続 

 

 特許侵害訴訟の本案訴訟を提起するには、訴訟の当事者適格を有する者が、弁護士を通

じて、原告の召喚状（assignation）を作成し、被疑侵害者に対し送達させる（送達手続

は執行吏が行う）。大審裁判所における手続では弁護士の関与は義務的である（民事訴訟

法 751 条51）。召喚状では差止請求（及び損害賠償請求）の根拠となっている特許の請求

項とそれに対する侵害が具体的に記述され、かつ侵害が知的財産権法 L613-3 条又は

L613-4 条で禁止されている行為に当たることが証明されていることが必要である。証拠

書類として原告の権利に関する全ての書類と侵害を証明する全ての書類（特に知的財産権

被疑侵害物品の差押（saisie-contrefaçon, 前記（１）（ｉ）②(c)）により得られた執

行吏による侵害品に関する報告書）が添付される。原告の召喚状の送達は執行吏を通じて

行う。召喚状を送達してから 15 日以内（被告が海外領土（outre-mer）に居住する場合に

は 1か月 15 日、外国に居住する場合には 2か月 15 日）に、被告は弁護士に弁護を依頼し、

                         
49 知的財産権法 L615-19 条：Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal 

de grande instance.  

Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale 

connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance.  
50 司法組織法 D211-6 条：Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des 

actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de 

protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code 

de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.  
51 民事訴訟法 751 条：Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. 

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. 
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依頼された弁護士は原告の弁護士に自分が被告の弁護士となったことを宣言する通知

（acte de constitution）を行い、そのコピーを裁判所に提出しなければならない（民事

訴訟法 755 条、756 条52）。 

 原告の召喚状が当事者により裁判所の書記課に提出される53と、後日裁判所から法廷の

期日が定められる。定められた法廷の期日までに当事者間で応召喚状が交わされる。法廷

で当事者の弁護士により法廷弁論が行われ、法廷弁論から 1 か月-1 か月半後に裁判所の

判決が下される。 

 

 第一審の判決に対する控訴期間は判決の通達から 1か月である。 

 

② 仮差止請求手続 

 

 2007 年 10 月 29 日法の改正以後、知的財産権法 L615-3 条は仮差止請求手続は「レフェ

レ（急速審理、référé）で、対審手続ではこれらの措置が取ることができないという緊急

の状況がある場合には査定系審理の申請（requête）により」請求することができると規

定している。 

 レフェレ、査定系審理ともに、パリ大審裁判所の裁判所長に対して請求する。レフェレ

では対審手続であるため、被告である被疑侵害者に対して、パリ大審裁判所所長のもとで

のレフェレ手続の召喚状（assignation en référé devant le Président du Tribunal de 

grande instance de Paris）を執行吏を通じて送達する。一方査定系審理は非対審手続で

あり、仮差止請求の申請書を 2部、パリ大審裁判所書記課に提出する。被告への送達はな

い。レフェレの召喚状、査定系審理の申請書はどちらも差止請求の根拠となっている特許

の請求項とそれに対する侵害が具体的に記述され、かつ L615-3 の条件を全て充たしてい

ることが証明されていることが必要であり、さらに査定系審理の申請書では特に「対審手

続ではこれらの措置が取ることができないという緊急の状況、特に全ての遅延が原告に取

り返しのつかない損害を与える性質のものであること」を証明する必要がある。非対審手

続である査定系審理による仮差止請求は非常に例外的な場合にしか認められない。判例で

査定系審理による仮差止請求が認められたのは以下のような場合である： 

・ 被告（中国の会社）が見本市に参加していたことは同社がヨーロッパ、特にフラ

ンス市場に進出する意思を表しており、原告は被告が見本市で紹介している商品

                         
52 民事訴訟法 755 条：Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de 

l'assignation. 

民事訴訟法 756 条：Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de 

l'acte de constitution est remise au greffe. 
53 執行吏は召喚状を 2部通達し、そのうちの 1部を原告に返送する（« second original »と呼ばれる）。原告はその

second original を裁判所の書記課に提出し、提訴を登録する（民事訴訟法 757 条。このことを伝統的な法律用語で « 

placet »という）。 
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が侵害品であることを見本市の見込み客に通知しなければならないという緊急の

事情があったと認められる場合54 

・ フランス領土内で損害賠償を得る緊急の必要があった場合55  

 

 レフェレで仮差止が認められた場合、被告は判決が通達されて 15 日以内に控訴を行う

ことができる56。一方査定系審理で仮差止が認められた場合、被告は大審裁判所所長の命

令の撤回を求めるレフェレ（référé-retractation）を大審裁判所所長に提起することが

できる（民事訴訟法 496 条 2 項57）。査定系審理は非対審手続である一方、仮差止は命じ

られた場合被告に大きな経済的損害を与えるため、査定系審理が認められるための条件が

満たされていないとして仮差止命令を撤回する判決は多い。例えば前記パリ大審裁判所

2009 年 7 月 8 日判決 Zhejiang v. Roquette Frères, RG n°09/08704（判例リスト 15）

では、原告が請求の根拠としているフランス特許と同じ発明に関する欧州特許が異議申立

の対象となり保護範囲が大幅に減らされていることを裁判官に隠したため、不誠実であり

査定系審理による請求は認められないとして、2008 年 12 月に認められた仮差止命令を撤

回した。 

 学説では、L615-3 条の要件とされている「侵害の蓋然性」は、対審手続における当事

者双方の主張により仮差止の根拠となっている特許の有効性を揺るがし侵害が非現実的な

ものとなるほどの事実がないことが明らかになることが必要であり、非対審手続である査

定系審理では原則的に仮差止請求を行うことはできないとされている。 

 

（ｉｉｉ） 判決の執行 

 

① 本案判決による差止 

 

 判決文の中で差止の対象となる行為が定義される。直接侵害者の場合は侵害品の製造、

輸入、間接侵害者の場合は侵害品の販売、使用などである。 

                         
54 パリ大審裁判所、2009 年 7 月 8日、Zhejiang v. Roquette Frères, RG n°09/08704、判例リスト 15 
55 パリ大審裁判所、2010 年 3 月 17 日、Yucheng v. Roquette Frères, RG 10/00887、判例リスト 16 
56 民事訴訟法 490 条 1 項 : L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du 

premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant 

ou de l'objet de la demande. 
57 民事訴訟法 496 条 2 項 : S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a 

rendu l'ordonnance. 
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 差止は破産手続に置かれている会社に対しても命じられる。破産手続が始まると手続開

始日以降の債務者企業の弁済が禁止され、特許侵害が判決で認められても損害賠償の回収

ができなくなるため、侵害品の差止めは破産企業に対する主要な措置となっている58。 

 差止を請求する特許侵害訴訟を提起する特許権者は、原告の召喚状の中で、第一審判決

の仮執行（exécution provisoire）を請求する。第一審の判決に仮執行が付されると、被

告が控訴しても、侵害行為の差止と損害賠償に関する判決には控訴の確定停止の効力は及

ばず、執行される。 

 判決に仮執行が付された場合、被告は仮執行を命じる判決に控訴を行い、仮執行が明ら

かに過度な結果を生じさせる事実を証明することで仮執行を停止する請求を控訴院院長に

レフェレの形で請求することができるが59、この点、被告の会社が更生手続におかれてい

る場合に、侵害品の差止措置が会社の更生を不可能にすることは、差止を命じる判決の仮

執行を停止することを正当化する理由にはあたらないとされている60。 

 侵害行為の差止を命じる判決に仮執行が付され、又は控訴がされず確定すると、侵害者

は侵害行為を差し止める義務が生じ、この義務を履行しない場合には執行吏により強制履

行の手続や保全手続が取られる。 

 侵害行為の差止を命じる判決にはほとんどの場合、アストラント（履行遅滞の場合の罰

金、astreinte)が命じられる。この履行遅滞罰金は、原告が原告の召喚状で差止と同時に

請求していない場合でも、裁判官が職権で差止命令に付することができる。単に差止を命

じるだけでは侵害者に侵害行為の差止を義務付けるには不十分であるからである。フラン

ス民事訴訟法におけるアストラントは 1972 年から民事訴訟法で規定されており、差止の

義務化と同様、この点に関する欧州指令第 2004/48（エンフォースメント指令）第 11 条

を国内法化する必要はなかった。 

 アストラントは不履行 1日当たり、又は侵害品の製造又は販売 1個当たり何ユーロ、と

判決の中で定められる。特許侵害訴訟においては侵害行為による経済的損害が大きいため、

不履行 1日当たり数万ユーロ、製品販売 1個当たり何百ユーロに及ぶアストラントが命じ

                         
58 パリ控訴院、1988 年 3 月 8 日、Sté Rabewerk Heinrich Clausing v. Sté Huard et Me Collet, 判決リスト 17、パ

リ控訴院、1988 年 3 月 15 日、As Tomra Systems et Supermarket Systems v. Souchon pour Sodea, 判決リスト 18、

パリ大審裁判所、Outinord v. Construction métallique Comet, Comet Rob’s et Herbault (Jean-Claude), 1986 年

3 月 26 日、判決リスト 19 
59 民事訴訟法 524 条第 1項：Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas 

d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :  

1° Si elle est interdite par la loi ;  

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier 

président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. 

（仮執行が命じられた場合には、仮執行は、控訴審においては、レフェレの手続を審理する控訴院院長のみが、以下の

場合に限り、これを停止することができる。 

1° 裁判の仮執行が法律に違反する場合 

2° 仮執行が明らかに過度の結果を生じさせるおそれがある場合。この場合は、控訴院院長は第 517 条から第 522 条ま

でに規定された措置をとることもできる。） 
60 パリ控訴院、SARL Advanced Mass Memories AMM v. Iomoga Corp.、判決リスト 20) 
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られる。企業が破産手続におかれている場合でも、侵害行為の差止が命じられる場合には、

裁判所はアストラントを課すことができ、このアストラントは破産債権に加えられる。ア

ストラントは判決の通達からではなく判決日から起算される。 

 

② 仮差止 

 

 侵害者の差止義務の履行は本案判決と同様である。2007 年以降仮差止請求に適用され

るレフェレの手続で大審裁判所所長が下す命令は略式判決であり、その性質上当然に暫定

執行可能な（exécutoire de droit）判決である61。したがって仮執行が付される必要は

なく、判決が執行吏により被告に通達されれば被告は判決を履行する義務が生じる。 

 一方、査定系審理の手続で大審裁判所所長が下す命令は、執行吏による判決の事前の通

達を必要とせず、執行吏は差止命令を被告に提示するだけで、直接強制履行措置や保全措

置を取ることができる62。 

 

 アストラント（履行遅滞罰金、astreinte）の規則については本案判決の差止命令に付

されるそれと同様である。 

 

 保証金の寄託：知的財産権法 L615-3 条は、「レフェレの手続又は査定系審理の手続で

提訴を受けた裁判所は、命じた措置を履行するにあたり、原告に、後日侵害行為がないと

判断された場合、又は措置が取り消された場合に、被告に対して支払うことになる損害賠

償を保証するための保証金の寄託を命じることができる」としている。仮差止はそれが命

じられる被疑侵害者に対し大きな損害を与えることから、寄託が命じられる保証金も高額

となり、何百万ユーロもの保証金の寄託が命じられることもある。 

 

（３） その他の考察 

 

（ｉ） 差止請求権と強制実施権 

                         
61 民事訴訟法 514 条：L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est 

pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.  

Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui 

prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures 

conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au 

créancier.（仮執行は、法律上当然に仮に執行することのできる裁判に関する場合を除き、命じられなければこれを行

うことができない。 

レフェレの命令、訴訟手続の進行に関する仮の処分を命じる裁判、保全措置を命じる裁判、及び債権者への仮の支払を

認める準備手続整理係裁判官の命令は特に、法律上当然に仮に執行することができる。） 
62 民事訴訟法 495 条第 2項：Elle est exécutoire au seul vu de la minute（（査定系審理により大審裁判所所長の

下す命令は）判決文を提示するだけで執行力が生じる） 
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① 特許発明が実施されていない場合に与えられる強制実施権の条件 

 

 知的財産権法 L613-11 条によると63、特許発明が実施されていない場合に与えられる強

制実施権の条件は以下のとおりである： 

 

特許権者が 

a) 欧州経済共同体又は欧州経済領域に関する合意のその他の加盟国の領土内で特許の対

象となっている発明を実施又は実施するための有効でまともな準備を始めなかった場合 

b) 特許の対象となっている製品をフランス市場の必要を充たすに十分な数販売しなかっ

た場合（前記 a)で規定されている実施や b)で規定されている販売が、3 年間以上放棄さ

れている場合も同様）。 

 

 同条は、「本条の適用においては、WTO の加盟国内で製造された特許の対象となってい

る製品の輸入は、その特許の実施として考えられるものとする」としている。 

 特許権者が予定された発明の実施をまともに行うことができなかったことを正当化する

理由となり得る事情が存在しない必要がある。 

 こうした場合には、全ての公的又は私的法人格を持つ者は、特許権の付与から 3年、又

は特許出願から 4 年の期間の経過後、同条以下の規定に従って、その特許の強制実施権を

得ることができる。 

 強制実施権の申請は大審裁判所において行う。請求には申請者が特許権者から特許の実

施権を得ることができなかった、及び発明をまともかつ有効に実施することができること

についての証明を添付しなければならない64。 

                         
63 知的財産権法 L613-11 条：Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois 

ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir 

une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de 

la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :  

 a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention 

objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre 

Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.  

 b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins 

du marché français.  

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-

dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.  

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat 

partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de 

ce brevet.  
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 強制実施権が与えられる場合には、特にその期間、適用範囲及びロイヤルテイの額につ

いて条件が定められるが、これらの条件は裁判所の判決により所有権者又は実施権者の申

請により変更されることができる。強制実施権を付与された者が定められた条件に従わな

い場合には、所有権者又は他の実施権者は強制実施権の撤回を請求することができる。 

 

② 強制実施権と特許侵害訴訟 

 

 強制実施権が与えられれば、それ以後の特許の実施は侵害とはならなくなるため、特許

侵害訴訟の被告は強制実施権の反訴請求をすることがある65。 

 判例は、特許侵害の事実は強制実施権の請求を不受理とする理由とはならないというこ

とを明らかにしている66。 

 被告である被疑侵害者は、強制実施権の請求の反訴請求を行っても、同時に特許の無効

の抗弁を反訴請求で行うことができる。ただし訴訟手続が分離されるのを防ぐために、無

効の抗弁は早期に提起される必要がある67。 

 裁判所で特許の強制実施権が認められても、侵害行為の存在が認められる場合には、判

決前の当該特許の実施は特許権侵害となり、被告は損害賠償責任を免れない。強制実施権

の効力は判決時から発生するからである。しかし将来の実施は侵害ではなくなるため、ア

ストラント（履行遅滞罰金、astreinte）付の侵害行為の差止は命じられない68。 

 

（ｉｉ） 欧州エンフォースメント指令、TRIPS 協定とフランスにおける差止請求権の関

係 

 

① 欧州エンフォースメント指令とフランスにおける差止請求権 

 

 本案訴訟の差止については、前述のように、フランス法では差止はその権利の侵害が認

められた特許権者の当然の権利であることから、侵害行為の差止措置の一般化と遅滞罰金

                                                                                  
64 知的財産権法 L613-12 条：La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande 

instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire 

du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et 

effective.  

La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ 

d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.  

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du 

licencié. 
65 パリ大審裁判所 1973 年 6 月 6日、Farbwerke Hoechst v. Midy, 判決リスト 21、パリ控訴院、1983 年 2 月 2日、

Paul Dahl v. Robert Bosch、判決リスト 22、パリ大審裁判所、1983 年 5 月 25 日、Paul Dahl v. Robert Bosch 判決リ

スト 23 
66 レンヌ控訴院、1972 年 7 月 12 日、Emery v. Plastimo, 判決リスト 24 
67 パリ大審裁判所、1981 年 3 月 31 日判決、Paul Dahl v. Robert Bosch、判決リスト 25 
68 パリ大審裁判所、1983 年 5 月 25 日、Paul Dahl v. Robert Bosch, 判決リスト 23 
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に関する欧州指令第 2004/48（エンフォースメント指令）第 11 条の国内法化は必要なか

った。 

 仮差止請求については、エンフォースメント指令第 9 条に従って、同指令を国内法化す

る知的財産権侵害の防止・処罰に関する 2007 年 10 月 29 日法第 2007-1549 により、知的

財産権法 L615-3 条の要件と手続が大きく修正され、それまでの｢レフェレの形での｣本訴

手続にかわってレフェレ手続となり、また対審手続ではこれらの措置が取ることができな

いという緊急の状況がある場合には査定系審理の手続により全ての必要な措置を命じるこ

とができるようになった。さらに、原告が、後の損害賠償を回収するのが困難になる状況

を証明する場合には、裁判所は、侵害者と疑われている者の動産又は不動産に対し、銀行

口座及びそれ以外の財産の差押を含めた保全措置を一般法の規定に基づき命じることがで

きること、さらに裁判所は原告に対し、その損害の存在が明らかに無根拠のものではない

とみなす場合には、損害賠償の一部の支払を命じることができることが規定された。 

 

② TRIPS 協定とフランスにおける差止請求権 

 

 差止請求権に関する TRIPS 協定の条文は第 44 条69で、以下のように規定している。 

 

第 44 条 差止命令 

(1) 司法当局は、当事者に対し、知的所有権を侵害しないこと、特に知的所有権を侵害す

る輸入物品の管轄内の流通経路への流入を通関後直ちに防止することを命じる権限を有す

る。加盟国は、保護の対象であって、その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が

知るか又は知ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得

され又は注文されたものに関しては、当該権限を与える義務を負わない。 

(2) 政府又は政府の許諾を受けた第三者が権利者の許諾を得ないで行う使用については、

                         
69 TRIPS 協定第 44 条： 

Injonctions  

 1.     Les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner à une partie de cesser de porter atteinte 

à un droit, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de 

leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte au droit de propriété intellectuelle, 

immédiatement après le dédouanement de ces marchandises. Les Membres n'ont pas l'obligation de les 

habiliter à agir ainsi en ce qui concerne un objet protégé acquis ou commandé par une personne avant de 

savoir ou d'avoir des motifs raisonnables de savoir que le négoce dudit objet entraînerait une atteinte à 

un droit de propriété intellectuelle. 

 2.    Nonobstant les autres dispositions de la présente partie et à condition que soient respectées les 

dispositions de la Partie II visant expressément l'utilisation d'un droit par les pouvoirs publics, ou par 

des tiers autorisés par des pouvoirs publics, sans l'autorisation du détenteur de ce droit, les Membres 

pourront limiter au versement d'une rémunération conformément à l'alinéa h) de l'article 31 les mesures 

correctives possibles contre une telle utilisation. Dans les autres cas, les mesures correctives prévues 

par la présente partie seront d'application ou, dans les cas où ces mesures correctives seront 

incompatibles avec la législation d'un Membre, des jugements déclaratifs et une compensation adéquate 

pourront être obtenus 
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当該使用を明示的に定める第 2部の規定に従うことを条件として、加盟国は、この部の他

の規定にかかわらず、当該使用に対する救済措置を、第 31 条(h)の規定による報酬の支払

に限定することができる。当該使用であってそのような救済措置の限定の対象とならない

ものについては、この部に定める救済措置が適用され、又は、当該救済措置が国内法令に

抵触する場合には、宣言的判決及び適当な補償が行われるものとする。 

 

 フランスでは裁判所は特許侵害が認められる以上（強制実施権が与えられ、差止を命じ

る必要がない場合を除き）侵害行為の差止を命じる法的義務がある。本条(1)項の後半で

規定されている、善意の侵害者に対し差止を命じる義務の有無に関しては、フランスでは

善意の侵害者に対しても、侵害行為という客観的事実が成立するだけで裁判所はその差止

を命じる義務があるとされている。 

 

（ｉｉｉ） 特許権行使の状況 

 

 フランスでは毎年 300 の特許権侵害訴訟が提起され、そのうち 57 パーセントが特許権

者の勝訴に終わるとされている70。特許権侵害訴訟は控訴も入れると平均最低 4 年の期間

がかかり、和解に到ることも少なくないが、和解は全て秘密であるためその数を知ること

はできない。 

 仮差止請求については、1984 年から 2004 年までのデータを調べた記事があり71、それ

によるとフランスにおける特許侵害訴訟の仮差止請求権の行使は以下のようなものであ

る： 

 

・ 毎年 5件の請求（20 年間で 95 件） 

・ そのうち 70 パーセントはパリ大審裁判所に提起（95 件のうち 65 件） 

・ 仮差止請求の 4分の 3は却下（請求が認められたのは 25 件のみ） 

・ 却下された請求のうち 58 パーセントは「特許侵害が本案訴訟で認められる可能性

が大きいこと」の条件を満たしていないことが理由。 

・ 仮差止請求が認められた判決のうち 35 パーセントが控訴の対象となり、そのうち

67 パーセントが確定、33 パーセントが取り消された。 

                         
70 Pierre VERON et Olivier MANDEL、20 ans d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention 

à travers l’analyse de 200 décisions（特許権侵害における仮差止の 20 年、200 の判決の分析）, Propriété 

Intellectuelle, 2005 年 2 月号, p.14 
71 Pierre VERON et Olivier MANDEL、20 ans d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet d’invention 

à travers l’analyse de 200 décisions（特許権侵害における仮差止の 20 年、200 の判決の分析）, Propriété 

Intellectuelle, 2005 年 2 月号,p.14-20 
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・ 仮差止請求が認められた判決のうち 43 パーセントが本案判決で特許権者の勝訴に

終わり、一方仮差止請求が却下された特許権者の 4分の 1が本案判決で勝利。 

 

 これは 2004 年までのデータであり、2007 年の法改正以降「侵害の蓋然性」の要件が

「特許侵害が本案訴訟で認められる可能性が大きいこと」の条件に変わったため、仮差止

請求を認める判決はより多くなっている。 

 2009 年 10 月以降パリ大審裁判所が特許侵害訴訟の第一審の専属管轄権を有するため、

将来はこうした統計がより容易になると考えられる。 
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要
 

法
的
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題

 
備
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1
 

ナ
ン
シ
ー
控
訴
院
、

1
98

5
年

1
月

3
日

, 

O
ze
nf
an
t 
v.
 

H
oy
ez
-A
lu
 

O
z
e
n
f
a
n
t
商
店
が

H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
の
特
許
を
侵
害
し
た
と
の
判
決
が
リ
ー
ル
大
審
裁
判

所
（
1
9
7
9
年

1
2
月

12
日
）
、
ド
ウ
ア
イ
控
訴
院
（
1
9
9
8
年

4
月

2
9
日
）
に
よ
り
下

さ
れ
た
が
、
1
9
8
2
年

12
月

7
日
、
破
棄
院
商
事
部
は
判
決
の
破
棄
差
し
戻
し
を
命
じ

た
。
差
し
戻
し
先
の
ナ
ン
シ
ー
控
訴
院
は
、
H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
の
訴
訟
当
事
者
適
格
に
つ
い

て
、
侵
害
訴
訟
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
特
許
が

M
i
c
h
e
l
 
H
o
y
e
z
氏
の
名
で
登
録
さ
れ
て

お
り

H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
の
名
前
で
な
い
こ
と
か
ら
、
H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
に
は
特
許
侵
害
の
当
事

者
適

格
が
な

く
、
請
求
は
不
受
理
で
あ
る
と
し
た
。
 

一
方

、
特

許
侵

害
の

損
害

賠
償

請
求

が
認

め
ら

れ
な

い
と

し
て

も
、

不
当

競
争

に
基

づ

く
請
求
は

H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
に
当
事
者
適
格
が
認
め
ら
れ
、
H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
が
主
張
し
て
い

る
O
z
e
n
f
a
n
t
商
店
に
よ
る
模
倣
と

H
o
y
e
z
-
A
l
u
社
が
蒙
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
損
害
を

確
定

す
る
た

め
の
鑑
定
作
業
の
執
行
を
リ
ー
ル
大
審
裁
判
所
に
差
し
戻
す
と
し
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

当
事
者
適
格
 

 

 

2
 

破
棄
院
商
事
部
、

1
98
8
年

11
月

29
日

 

B
al
t
im
o
re
 
ai
r
co
i
l 
c
om
p
an
y
 社

が
Et
ab

li
ss
e
me
n
ts
 
Ra
f
fe
l
-S
a
rr
e
bo
u
rg

社
に

対
し

て
19
78

年
2

月
に

提
起

し
た

特
許

権
侵

害
訴

訟
に

、
Ba
lt

im
or
e 

ai
r
co
il
 

c
h
e
m
v
i
r
o
n
社
は
同
社
の
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
に

1
9
8
0
年

6
月
に
登

録
さ

れ
た
特

許
実

施
権

者
と

し
て

介
入

し
た

が
、

1
9
8
5
年

1
0
月

3
0
日

、
コ
ル

マ
ー

ル

控
訴

院
は

特
許

実
施

権
者

が
特

許
所

有
権

者
の

提
起

し
た

訴
訟

に
介

入
す

る
た

め
に

は

実
施

権
許

諾
契

約
が

被
告

に
通

知
さ

れ
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
し

て
損

害
賠

償

請
求

を
却

下
し

た
。

破
棄

院
は

、
実

施
権

許
諾

は
特

許
原

簿
に

登
録

さ
れ

て
い

れ
ば

足

り
る

と
し
て
別
の
判
事
で
構
成
さ
れ
る
コ
ル
マ
ー
ル
控
訴
院
に
案
件
を
差
し
戻
し

た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

実
施
権
者
の
訴
訟
介

入
 

要
件
（
特
許
原
簿
へ

の
実
施
件
許
諾
の
登

録
）
 

 

－105－



 
判

決
 

判
決

の
概
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法
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考
 

3
 

エ
ク
サ
ン
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
ス

控
訴

院
、

1
9
8
9

年
2
月

22
日
、

A
rc
he
ny
 c
/ 
S
té
 

I
ma
gi
ne
m 
 

A
MF
N
T

社
の

持
株

を
有

す
る

D
EF
A
UT

氏
は

医
療

用
の

マ
ッ

ト
レ

ス
に

関
す

る
特

許
を

1
9
8
6
年

8
月

21
日
に
出
願
し
、
出
願
は

1
9
8
8
年

2
月

2
6
日
に
公
表
さ
れ
、
特
許
登
録

は
1
9
8
8
年

12
月

2
日
に
公
表
さ
れ
た
。
1
9
8
7
年

1
月

2
日
、
A
M
F
N
T
社
は

I
M
A
G
I
N
E
M

社
に

、
特

許
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

製
品

の
独

占
販

売
権

を
譲

渡
し

、
こ

の
契

約
は

1
9
8
7
年

12
月
に
破
棄
さ
れ
た
が
、
I
M
A
G
I
N
E
M
社
は

I
M
A
G
I
N
E
M
の
商
標
で
特
許
対
象
と

な
っ

て
い

る
医

療
用

の
マ

ッ
ト

レ
ス

の
販

売
を

開
始

し
た

た
め

、
AM
F
NT

社
と

DE
FA
U
T

氏
は

I
M
A
G
I
N
E
M
社
を
相
手
取
っ
て
特
許
権
侵
害
と
不
当
競
争
訴
訟
を
提
起
し
た
。
こ
の

本
案
訴
訟
と
並
行
し
て
原
告
は

1
9
8
8
年

4
月
仮
差
止
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
同
年

5
月

侵
害

品
の

仮
差

止
が

遅
滞

罰
金

と
共

に
命

じ
ら

れ
た

。
I
M
A
G
I
N
E
M

社
は

こ
の

判
決

に
対

し
控

訴
を

し
、

特
許

登
録

前
に

提
起

さ
れ

た
仮

差
止

請
求

は
不

受
理

で
あ

り
、

ま
た

本

訴
が

認
め

ら
れ

る
可

能
性

が
大

き
い

と
い

う
条

件
も

満
た

さ
れ

て
い

な
い

と
主

張
し

た
。
 

控
訴
院
は

1
9
8
9
年

2
月
の
判
決
で
、
特
許
侵
害
の
本
案
訴
訟
と
違
い
、
仮
差
止
請
求
訴

訟
は
出
願
の
み
で
は
受
理
さ
れ
な
い
と
し
た
上
で
、
DE
FA
UT

氏
の
特
許
登
録
は

19
88

年

1
2
月

2
日

に
公

表
さ

れ
て

い
る

た
め

、
そ

れ
以

前
の

仮
差

止
請

求
を

行
う

当
事

者
適

格

は
な
い
が
現
在
の
請
求
は
認
め
ら
れ
る
と
し
、
し
か
し

I
M
A
G
I
N
E
M
社
の
提
示
し
た
先
行

技
術

が
重

要
で

本
訴

が
認

め
ら

れ
る

可
能

性
が

大
き

い
と

判
断

す
る

こ
と

が
で

き
な

い

と
し

て
特

許
権

侵
害

に
基

づ
く

仮
差

止
請

求
を

退
け

た
。

し
か

し
不

当
競

争
に

基
づ

く

請
求
は
認
め
、
そ
れ
を
理
由
に

I
M
A
G
I
N
E
M
社
に
よ
る

A
M
F
N
T
社
の
マ
ッ
ト
レ
ス
と
同
じ

製
品

の
製
造

と
販
売
を
禁
止
し
た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

当
事
者
適
格
 

特
許
権
者
で
あ
る
こ

と
の
必
要
性
（
出
願

で
は
不
十
分
）
 

 

4
 

破
棄
院
商
事
部
、

1
99
4
年

3
月

1
日

 

S
o
f
a
m
o
r
社
は

1
9
8
8
年

6
月

24
日
に
出
願
さ
れ
た
特
許
に
基
づ
い
て

1
9
9
0
年

2
月

13

日
Di
m
s
o
社
に
対
し
て
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
、
1
9
9
1
年

4
月

30
日
仮
差
止
請
求

を
行
っ
た
。
1
9
9
2
年

2
月

2
6
日
、
パ
リ
控
訴
院
は
、
L
6
1
5
-
3
条
に
基
づ
く
仮
差
止
請

求
は

、
登

録
さ

れ
た

特
許

に
基

づ
く

特
許

権
侵

害
訴

訟
の

本
案

訴
訟

が
提

起
さ

れ
て

い

る
こ

と
が

条
件

で
、

特
許

出
願

に
基

づ
く

そ
れ

で
は

な
い

と
し

て
、

仮
差

止
請

求
を

却

下
し
た
パ
リ
大
審
裁
判
所
の
命
令
を
確
定
し
た
が
、
S
o
f
a
m
o
r
社
の
上
告
を
受
け
た
破
棄

院
商

事
部

は
、

こ
の

控
訴

院
の

解
釈

は
法

律
に

違
反

す
る

と
し

た
。

一
方

で
、

S
of
a
mo
r

社
は

D
i
m
s
o
社
が
特
許
侵
害
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を

19
8
9
年

7
月
か
ら
知
っ
て

い
な

が
ら

直
ち

に
特

許
権

侵
害

訴
訟

を
提

起
し

な
か

っ
た

と
し

て
、

仮
差

止
請

求
を

却

下
し

た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

当
事
者
適
格
 

侵
害
行
為
を
知
っ
た

日
か
ら
短
期
間
内
に

本
訴
訟
を
提
起
す
る

義
務
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5
 

ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
控
訴

院
1
99
8
年

12
月

1
0

日
、

O
M
C
 

c
/B
ic
yp
ar
k 

1
9
9
5
年

12
月
、
自
転
車
の
部
品
に
関
す
る
特
許
の
出
願
を
行
っ
た

S
A
R
L
 
O
M
C
社
は
、

1
9
9
8
年

4
月
、
S
A
 
B
i
c
y
p
a
r
k
社
に
対
し
、
特
許
権
侵
害
と
不
当
競
争
の
理
由
で
訴
訟

を
提

起
し

た
。

ま
た

同
社

は
19
98

年
9

月
L
61
5
-3

条
に

基
づ

く
仮

差
止

請
求

を
行

い
、

ト
ウ
ー
ル
ー
ズ
大
審
裁
判
所
は
仮
差
止
を
命
じ
た
。
 

S
A 

B
ic
y
pa
r
k

社
の

控
訴

を
受

け
た

ト
ウ

ー
ル

ー
ズ

控
訴

院
は

、
L6
15
-
3

条
は

暫
定

措

置
を

請
求

す
る

権
利

を
特

許
の

保
護

の
た

め
に

し
か

認
め

て
い

な
い

と
し

た
う

え
で

、

そ
れ

は
特

許
権

者
の

み
に

し
か

与
え

ら
れ

ず
、

公
表

さ
れ

た
特

許
出

願
者

に
は

認
め

ら

れ
な

い
と
し
て
、
仮
差
止
命
令
を
取
り
消
し
た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

当
事
者
適
格
 

特
許
権
者
で
あ
る
こ

と
の
必
要
性
（
出
願

で
は
不
十
分
）
 

 

6
 

パ
リ
控
訴
院

1
9
9
7
年

1
2
月

12
日

, 
N
om

ai
 

v
.I
om
eg
a 

C
or
po
ra
ti
on
 

I
om
e
ga
 
Co
rp
or

at
i
on

は
No
m
ai

社
の

製
造

す
る

情
報

保
存

デ
イ

ス
ク

が
Io
me
ga
 

C
or
p
or
a
ti
o
n

の
特

許
権

と
著

作
権

を
侵

害
し

て
い

る
と

し
て

、
特

許
権

に
基

づ
く

L
6
1
5
-
3
条
の
仮
差
止
請
求
と
、
著
作
権
に
基
づ
く
民
事
訴
訟
法
の

8
0
9
条
の
急
速
審
理

に
よ

る
侵
害
の
差
し
止
め
を
請
求
し
た
。
 

1
9
9
7
年

6
月

2
0
日
の
判
決
で
、
パ
リ
大
審
裁
判
所
は

L
6
1
5
-
3
に
基
づ
く
仮
差
止
請
求

を
却

下
し

、
一

方
で

著
作

権
侵

害
に

基
づ

き
、

民
事

訴
訟

法
の

80
9

条
の

急
速

審
理

に

よ
る

差
し
止
め
を
一
部
認
め
た
。
 

特
許

権
侵

害
の

仮
差

止
請

求
に

関
し

て
控

訴
院

は
、

L6
14
-
9

条
は

、
公

開
さ

れ
た

欧
州

特
許

の
出

願
者

に
与

え
ら

れ
る

権
利

を
限

定
的

に
規

定
し

て
お

り
、

こ
れ

に
は

L6
15
-
3

に
基

づ
く

仮
差

止
請

求
は

含
ま

れ
な

い
と

し
、

L
61
5
-3

に
基

づ
く

仮
差

止
請

求
を

却
下

し
た

第
一
審
判
決
を
確
認
し
た
。
 

仮
差
止
請
求
 

欧
州
特
許
 

特
許
権
者
で
あ
る
こ

と
の
必
要
性
（
出
願

で
は
不
十
分
）
 

 

7
 

パ
リ
大
審
裁
判
所

1
99
7
年

5
月

2
3

日
、
A
ir

 L
iq
u
id

e,
 

C
he
mo
xa
l 
et
 

S
ep
pi
c 
v.
 L
a
 

R
os
er
ai
e 
Cl
i
ni
qu
e 

H
ôp
it
al
, 
Ca
i
r 

L
GL
, 
Sa
ga
l 
e
t 

A
xc
el
l 

B
io
te
ch
no
lo
g
ie
s 

血
液

透
析

の
衛

生
の

た
め

の
器

具
に

関
す

る
特

許
を

有
す

る
Ai
r 

Li
qu
i
de

社
は

、
同

特
許

の
実

施
権

を
器

具
の

製
造

者
で

あ
る

Ch
em

ox
a
l

社
に

許
諾

し
、

ま
た

Ch
em
o
xa
l

社
は
そ
の
実
施
権
を
販
売
者
で
あ
る

S
e
p
p
i
c
社
に
許
諾
し
た
。
1
9
9
6
年

6
月
、
こ
の

3

社
は

Ca
ir
 
LG
L
, 

S
ag
a
l,
 
Ax
c
el
l
 
Bi
ot
e
ch
n
ol
o
gi
e
s

社
を

相
手

に
リ

ヨ
ン

の
大

審

裁
判

所
で

特
許

権
侵

害
訴

訟
を

提
起

し
、

そ
の

後
新

た
に

侵
害

品
押

収
手

続
を

行
っ

た

後
、
9
月
に
パ
リ
大
審
裁
判
所
で
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提
起
し
た
。
さ
ら
に

19
9
7
年

4

月
、
L
6
1
5
-
3
条
に
基
づ
き
仮
差
止
請
求
を
行
っ
た
。
 

裁
判
所
は
、
1
9
9
6
年

6
月
リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
本
訴
が
、
原
告
が
侵
害

行
為
を
知
っ
て
か
ら

6
ヵ
月
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
、
L
6
1
5
-
3
条
の
特
許
権
者
が
侵

害
行

為
を

知
っ

た
日

か
ら

短
期

間
内

に
本

訴
訟

を
提

起
す

る
条

件
は

満
た

さ
れ

て
い

る

と
判

断
し

た
。

ま
た

訴
訟

の
根

拠
と

な
っ

て
い

る
原

告
の

特
許

の
請

求
項

の
有

効
性

は

ゆ
る

ぎ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

を
確

認
し

、
特

許
侵

害
が

本
訴

訟
で

認
め

ら
れ

る
可

能

性
が

大
き
い
と
い
う
条
件
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
示
し
、
仮
差
止
請
求
を
命
じ
た

。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

侵
害
行
為
を
知
っ
た

日
か
ら
短
期
間
内
に

本
訴
訟
を
提
起
す
る

条
件
 

特
許
侵
害
が
本
訴
訟

で
認
め
ら
れ
る
可
能

性
が
大
き
い
条
件
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

8
 

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

1
99
0
年

10
月

3
0

日
、
B
ou

il
le
t
 

(
Je
an
-N
oë
l)
 
v.
 

F
MJ
 (
SA
RL
) 

B
r
o
u
i
l
l
e
t
氏
は
、
F
M
J
社
が
特
許
権
実
施
許
諾
契
約
が
破
棄
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
同

氏
の

特
許

を
実

施
し

、
侵

害
を

与
え

て
い

る
と

し
て

仮
差

止
請

求
を

行
っ

た
。

被
告

は

同
氏

の
請

求
が

特
許

権
者

が
侵

害
行

為
を

知
っ

た
日

か
ら

短
期

間
内

に
本

訴
訟

を
提

起

す
る

と
い

う
L
61
5
-3

条
の

条
件

を
満

た
し

て
い

な
い

と
主

張
し

た
。

裁
判

所
は

B
r
o
u
i
l
l
e
t
氏
が
侵
害
行
為
を
知
っ
て
か
ら
短
期
間
内
に
本
訴
訟
を
提
起
し
た
と
判
断
し

た
。

一
方

で
請

求
の

根
拠

と
な

っ
て

い
る

特
許

の
新

規
性

と
発

明
行

為
が

揺
る

ぎ
な

い

も
の

で
は

な
く

、
特

許
侵

害
が

本
訴

訟
で

認
め

ら
れ

る
可

能
性

が
大

き
い

と
い

う
条

件

を
満

た
さ
な
い
と
し
て
仮
差
止
請
求
を
却
下
し
た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

侵
害
行
為
を
知
っ
た

日
か
ら
短
期
間
内
に

本
訴
訟
を
提
起
す
る

条
件
 

特
許
侵
害
が
本
訴
訟

で
認
め
ら
れ
る
可
能

性
が
大
き
い
条
件
 

 

9
 

パ
リ
控
訴
院
、
1
9
9
7

年
11

月
1
4
日
、
S
A
 

G
NR
 P
ha
rm
a,
 

L
ab
or
at
oi
re
s
 

K
no
ll
 F
ra
nc
e
 v
. 

S
ci
en
ce
 u
ni
o
n 
et
 

c
om
pa
gn
ie
, 
L
es
 

L
ab
or
at
oi
re
s
 

s
er
vi
er
 

S
ci
e
nc
e
 
un
io
n
 
e
t 

c
om
p
ag
n
ie

社
と

Le
s
 
L
ab
o
ra
to

ir
e
s 

se
r
vi
er

 
は

SA
 
GN
R
 

P
ha
r
ma

社
と

 
L
ab
o
ra
t
oi
r
es
 
Kn
o
ll
 
F
ra
nc

e 
に

よ
る

特
許

侵
害

の
仮

差
止

を
請

求

し
、

1
9
9
7
年

1
0
月

10
日

、
パ

リ
大

審
裁

判
所

に
よ

り
仮

差
止

が
命

じ
ら

れ
た

。
被

告

は
同

判
決

の
控

訴
を

行
い

、
ま

た
判

決
の

仮
執

行
が

明
ら

か
に

過
度

の
結

果
を

招
く

と

し
て

仮
執

行
の

停
止

を
請

求
し

た
。

こ
れ

に
対

し
、

Sc
ie
n
ce
 
u
ni
o
n 

e
t 

c
om
p
ag
n
ie

社
は

仮
差

止
を

命
じ

る
判

決
は

略
式

判
決

で
あ

り
そ

の
性

質
上

当
然

暫
定

執
行

の
可

能

な
判

決
で

あ
り

、
明

ら
か

に
過

度
の

結
果

を
招

く
こ

と
を

理
由

に
仮

執
行

を
停

止
す

る

こ
と

は
で

き
な

い
と

主
張

し
た

。
被

告
は

こ
の

主
張

に
対

し
仮

差
止

を
命

じ
る

判
決

は

｢
急

速
審

理
の

形
の

｣
本

訴
手

続
き

の
判

決
で

あ
り

、
略

式
判

決
で

は
な

い
と

主
張

し

た
。
 

裁
判

所
は

、
L6
1
5-
3

条
は

仮
差

止
請

求
が

｢
急

速
審

理
の

形
で

｣
裁

判
所

に
提

訴
さ

れ
る

こ
と

を
そ

の
条

件
と

し
て

お
り

、
そ

の
判

決
の

効
果

に
ま

で
急

速
審

理
を

適
用

し
よ

う

と
は

し
て

い
な

い
と

し
た

上
で

、
た

と
え

侵
害

品
の

販
売

の
禁

止
が

被
告

に
大

き
な

経

済
的

影
響

を
与

え
る

と
し

て
も

、
そ

れ
が

被
告

の
経

営
状

態
に

、
取

り
返

し
の

つ
か

な

い
結

果
を

も
た

ら
す

こ
と

は
証

明
さ

れ
て

い
な

い
と

し
て

、
仮

執
行

の
停

止
の

請
求

は

退
け

た
。
一
方
で
原
告
に
保
証
金
の
寄
託
（
3
百
万
フ
ラ
ン
）
を
命
じ
た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

仮
差
止
を
命
じ
る
判

決
の
性
質
（
略
式
判

決
で
は
な
い
）
 

仮
執
行
の
停
止
の
可

否
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

1
0
 

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

2
00
8
年

7
月

2
1
日
 

M
UN
DI
PH
AR
MA
 
v.
 

M
ED
OC
HE
MI
E,
 
RG
 

n°
10

/5
14

53
 

 

M
UN
D
IP
H
AR
M
A

社
は

、
同

社
の

所
有

す
る

、
tr
a
ma
d
ol

と
い

う
薬

品
の

有
効

成
分

に
関

す
る
欧
州
特
許
が
、
M
E
D
O
C
H
I
M
I
社
が
フ
ラ
ン
ス
で
販
売
し
よ
う
と
し
て
い
る
薬
品
に
よ

り
侵

害
さ
れ
て
い
る
と
訴
え
、
仮
差
止
め
を
求
め
る
急
速
審
理
を
提
起
し
た
。
 

 (
無

効
の

抗
弁

) 
被

告
は

ま
ず

当
該

欧
州

特
許

が
無

効
で

あ
る

と
の

抗
弁

を
提

起
し

た

が
、

裁
判

所
は

M
UN
D
IP
H
AR
M
A

社
が

当
該

欧
州

特
許

の
権

利
者

で
あ

る
と

欧
州

特
許

庁

に
登

録
さ

れ
て

い
る

以
上

、
特

許
の

有
効

性
を

判
断

す
る

必
要

は
な

い
と

判
断

し
、

被

告
の

無
効
の
抗
弁
を
退
け
原
告
の
訴
え
を
受
理
し
た
。
 

 (
侵

害
又

は
差

し
迫

っ
た

侵
害

の
有

無
)L
61

3-
5

条
の

適
用

に
関

し
て

は
、

被
告

が
製

造

し
、
原
告
の
欧
州
特
許
を
侵
害
す
る
と
み
な
さ
れ
る
薬
品

T
R
A
M
A
D
O
L
 
M
E
R
C
K
は
数
年
前

か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
で
販
売
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

20
0
8
年

1
月
、
被
告
が
フ

ラ
ン
ス
の
医
薬
関
係
者
に
同
薬
品
が

M
E
R
C
K
 
G
E
N
E
R
I
Q
U
E
社
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
で
同
年

2

月
か
ら
販
売
さ
れ
る
旨
の
カ
タ
ロ
グ
を
提
示
し
て
い
た
(
欧
州
特
許
の
有
効
期
限
は

2
0
1
4

年
)
こ

と
、

及
び

フ
ラ

ン
ス

の
薬

品
経

済
委

員
会

(C
o
mi
t
é 

E
co
n
om

iq
u
e 

d
es
 

P
ro
d
ui
t
s 

d
e 

Sa
n
té
)
に

同
薬

品
の

販
売

の
意

図
を

報
告

し
て

い
た

こ
と

に
鑑

み
る

と
、

侵
害

は
差

し
迫

っ
て

い
る

も
の

で
あ

る
と

判
断

さ
れ

う
る

と
し

、
フ

ラ
ン

ス
に

お

け
る

同
薬

品
の

輸
入

、
製

造
、

保
持

を
禁

止
す

る
判

決
を

下
し

た
。

(
履

行
遅

滞
の

罰

金
：
一
日

30
00
0
ユ
ー
ロ
) 

仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

無
効
の
抗
弁
 

差
し
迫
っ
た
侵
害
 

 

1
1
 

リ
ヨ
ン
大
審
裁
判
所

2
00
8
年

6
月

1
7
日

S
el
er
 v
. 
Ce
l
oc
ou
p 

I
nt
er
na
ti
on
a
l 
(R
G 

n°
08

/0
08

18
) 

(
侵

害
の

蓋
然

性
の

判
断

)
被

告
は

、
仮

差
止

め
請

求
の

根
拠

と
な

っ
て

い
る

原
告

の
特

許
が

新
規

性
と

発
明

行
為

の
条

件
を

満
た

し
て

い
な

い
た

め
無

効
で

あ
る

と
主

張
し

た

が
、

判
事

は
こ

れ
に

対
し

、
特

許
権

が
明

ら
か

に
無

効
で

あ
る

場
合

を
除

き
、

急
速

審

理
判

事
は

、
原

告
の

当
事

者
適

格
と

、
特

許
権

の
侵

害
の

存
在

又
は

差
し

迫
っ

た
侵

害

の
有

無
を
審
査
す
れ
ば
足
り
る
、
と
判
断
し
、
被
告
の
無
効
の
抗
弁
を
退
け
た
。

 

仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

侵
害
の
蓋
然
性
 

無
効
の
抗
弁
 

 

－109－



 
判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

1
2
 

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大

審
裁
判
所

2
0
0
9
年

3

月
10

日

L
AB
OR
AT
OI
RE
S
 

N
EG
MA
 S
AS
 v
.
 

B
IO
GR
AN
 S
AS
,
 R
G 

n°
20

09
/0

01
1
8 

 

L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S
 
N
E
G
M
A
社
は
関
節
症
に
効
く
有
効
成
分
を
含
ん
だ

A
R
T
5
0
と
い
う
医
薬

品
を
販
売
し
、
同
有
効
成
分
を
カ
バ
ー
す
る
欧
州
特
許
(
有
効
期
限

2
0
1
2
年

6
月

)の
独

占
実
施
権
者
で
あ
る
。
一
方
、
B
I
O
G
R
A
N
社
は

A
R
T
5
0
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
製
造

し
、

そ
れ

に
つ

い
て

の
認

可
を

フ
ラ

ン
ス

薬
品

安
全

監
査

局
(A
F
SS
AP

S)
か

ら
取

得
し

た
。
LA
B
OR
A
TO
I
RE
S
 N
E
GM

A
社

は
20

08
年
国
務
院
(C
on

se
i
l 
d
'E
t
at
)に

BI
OG

RA
N
社

の
ジ

ェ
ネ

リ
ッ

ク
医

薬
品

の
認

可
取

消
を

申
請

し
、

国
務

院
は

L
AB
O
RA
T
OI
R
ES
 
NE
G
MA

社
の

排
他

的
権

利
を

認
め

た
が

、
一
方

で
B
I
O
G
R
A
N

社
が

ジ
ェ

ネ
リ

ッ
ク

医
薬

品
の

販

売
を

始
め
る
の
は

2
0
1
2
年

6
月
以
降
で
取
消
訴
訟
の
要
件
で
あ
る
緊
急
性
の
条

件
を

満

た
さ

な
い
と
し
て
、
取
消
の
申
請
自
体
は
退
け
た
。
し
か
し
、
B
I
O
G
R
A
N
社
は

2
0
0
9
年

1
月

に
ジ

ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
保
険
の
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
と
し
て
登
録
さ
せ
、

フ
ラ

ン
ス
で
販
売
を
開
始
し
た
た
め
、
L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E
S
 
N
E
G
M
A
社

は
B
I
O
G
R
A
N
社
の
ジ
ェ
ネ

リ
ッ

ク
医
薬
品
の
差
し
止
め
を
求
め
、
急
速
審
理
を
提
起
し
た
。
 

B
IO
G
RA
N

社
は

係
争

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
欧

州
特

許
の

無
効

を
主

張
し

た
が

、
判

事

は
、

ま
ず

被
告

が
無

効
と

主
張

す
る

特
許

の
請

求
項

は
明

ら
か

に
無

効
で

あ
る

と
は

い

え
ず

、
ま

た
さ

ら
に

国
務

院
に

お
け

る
取

消
訴

訟
時

に
自

ら
当

該
特

許
の

有
効

性
を

認

め
て
い
た
た
め
、
無
効
の
抗
弁
は
理
を
な
さ
な
い
と
し
、
B
I
O
G
R
A
N
社
に
対
し
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク

医
薬
品
の
販
売
、
製
造
、
流
通
の
禁
止
を
命
じ
た
。
 

仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

侵
害
の
蓋
然
性
 

無
効
の
抗
弁
 

本
判
決
は

2
0
1
0
年

6
月

2
2
日

Co
l
m
a
r
控

訴
院

判

決
(
0
9
/
0
1
4
3
0
)
で
一
部
取

消
、
当
該
特
許
の
請
求
項

が
権
利
濫
用
の
理
由
で
取

り
消
さ
れ
る
が
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
は
既
に
市
場

か
ら
回
収
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
問
題
と
な
っ
た
請
求

項
は

2
01
0
年

3
月

3
1
日

の
パ
リ
大
審
裁
判
所
判
決

で
取
り
消
さ
れ
、
こ
の
取

り
消
し
は
パ
リ
控
訴
院

2
01
0
年

6
月

3
0
日

判
決

で
確
定
し
た
。
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

1
3
 

パ
リ

大
審
裁
判
所

2
00
9
年

9
月

1
5
日

R
AD
IA
NT
E 
v.
 
ME
DI
 

G
mb
H(
09
/5
72
2
4)
, 

R
AD
IA
NT
E 
v.
 

T
HU
AS
NE
(0
9/
5
72
25
) 

 

ガ
ー
タ
ー
の
半
透
明
レ
ー
ス
に
つ
い
て
特
許
権
を
有
す
る

R
A
D
I
A
N
T
E
社
は
、
M
E
D
I
社
、

T
H
U
A
S
N
E
社
が
(
同
社
に
使
用
許
可
を
求
め
拒
否
さ
れ
た
後
許
可
な
く
)
当
該
レ
ー
ス
を
使

用
し
た
ガ
ー
タ
ー
を
販
売
し
た
た
め
、
L
6
1
5
-
3
条
に
基
づ
き

M
E
D
I
社

、
T
H
U
A
S
N
E
社

そ

れ
ぞ

れ
に

よ
る

同
製

品
の

販
売

、
製

造
、

輸
入

の
差

止
め

を
求

め
て

急
速

審
理

手
続

を

提
起
し
た
。
被
告

M
E
D
I
社
、
T
H
U
A
S
N
E
社
は
原
告

RA
DI
AN
TE

社
の
請
求
の
根
拠
と
な
る

特
許

が
新
規

性
と
発
明
活
動
の
条
件
を
満
た
し
て
お
ら
ず
無
効
で
あ
る
と
主
張
。

 

(
侵

害
の

有
無

を
判

断
す

る
上

で
の

被
告

の
抗

弁
の

重
要

性
の

分
析

)
判

事
は

原
告

が
当

該
特

許
の

権
利

者
で

あ
る

以
上

、
当

事
者

適
格

は
あ

る
と

し
た

上
で

、
「

急
速

審
理

判

事
は

、
被

告
の

抗
弁

が
重

大
で

、
差

止
め

は
自

由
競

争
を

妨
げ

る
た

め
認

め
ら

れ
な

い

ほ
ど

の
も

の
で

あ
る

か
否

か
を

審
査

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
し

て
被

告
が

提
示

し

た
先

行
技

術
、

ま
た

は
特

許
で

保
護

さ
れ

て
い

る
技

術
が

パ
ブ

リ
ッ

ク
・

ド
メ

イ
ン

の

も
の

で
あ

る
と

い
う

議
論

が
被

告
の

抗
弁

を
重

要
な

も
の

と
す

る
か

否
か

を
審

査
し

た
。

そ
し

て
「

急
速

審
理

で
は

判
事

は
特

許
の

新
規

性
や

発
明

活
動

の
欠

如
事

態
に

つ

い
て

は
判

示
す

る
権

限
は

な
い

が
、

特
許

に
対

抗
す

る
先

行
技

術
が

重
要

な
も

の
で

あ

り
、

本
案

訴
訟

で
そ

れ
が

審
査

さ
れ

る
に

値
す

る
か

否
か

を
確

認
す

る
権

限
を

持
つ

」

と
し

て
、

本
件

に
お

い
て

被
告

の
抗

弁
は

重
要

で
あ

る
た

め
、

侵
害

の
事

実
は

成
立

し

な
い

と
し
て
原
告
の
請
求
を
退
け
た
。
 

仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

無
効
の
抗
弁
 

侵
害
の
蓋
然
性
 

 

 

1
4
 

パ
リ
控
訴
院

2
0
0
9
年

1
月

1
6
日

、
 S
EB
A 

v
. 
NI
SS
AN
, 
R
G 

n°
08

/1
22

81
 

 

SE
BA

社
は

、
車

の
後

部
ト

ラ
ン

ク
の

取
り

外
し

可
能

屋
根

に
関

す
る

特
許

権
者

で
、

N
IS
S
AN

社
が

同
特

許
を

侵
害

し
て

車
の

後
部

ト
ラ

ン
ク

の
取

り
外

し
可

能
屋

根
を

備
え

る
車

を
販

売
し

て
い

る
と

し
て

、
L6
1
3-
5

条
に

基
づ

く
販

売
の

差
し

止
め

と
損

害
賠

償

5
00
 
0
00

ユ
ー

ロ
の

支
払

を
主

張
。

NI
SS

AN
社

は
同

特
許

が
無

効
で

あ
り

、
侵

害
が

現

実
的

で
は
な
い
と
抗
弁
し
た
。
 

(
侵

害
の

有
無

を
判

断
す

る
上

で
の

被
告

の
抗

弁
の

重
要

性
の

分
析

)
判

事
は

被
告

が
原

告
の

特
許

の
無

効
の

証
拠

と
し

て
提

示
し

た
先

行
技

術
を

審
査

し
、

原
告

の
特

許
は

発

明
活

動
の

欠
如

の
理

由
で

無
効

と
な

り
う

る
と

判
断

し
た

う
え

で
、

原
告

の
主

張
す

る

侵
害
は
現
実
的
で
な
い
(
侵
害
の
蓋
然
性
が
な
い
)
た
め

L
6
1
3
-
5
条
に
よ
る
仮
差
止
め
の

要
件

を
満

た
さ

ず
、

ま
た

損
害

の
存

在
も

疑
わ

し
い

と
し

て
原

告
の

請
求

を
退

け
た

。

    

 
原
判
決
：
2
0
0
8
年

5
月

7

日
パ
リ
大
審
裁
判
所

0
8/
12
28
1 
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

1
5
 

パ
リ

大
審
裁
判
所

2
00

9
年

7
月

8
日

, 

Z
HE
JI
AN
G 
v.
 

R
OQ
UE
TT
E 
FR
E
RE
S,
 

R
G 
n°

0
9/

08
7
04
 

 

R
OQ
U
ET
T
E

社
は

マ
ル

チ
ト

ー
ル

粒
の

成
分

と
製

法
に

関
す

る
特

許
権

者
。

顧
客

か
ら

中

国
国

籍
の

HU
AK
AN
G

社
が

特
許

を
侵

害
し

た
製

品
を

販
売

し
て

い
る

と
通

知
を

受
け

、

2
0
0
8
年

11
月

V
i
l
l
e
p
i
n
t
e
で
開
か
れ
た
見
本
市
の

H
U
A
K
A
N
G
社
の
ス
タ
ン
ド
で
執
行

吏
に
よ
り
侵
害
品
の
押
収
手
続
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
同
年

1
2
月
、
査
定
式

審
査

手
続

(o
rd
o
nn
a
nc
e 

su
r 

r
eq
u
êt
e)

で
HU

AK
A
NG

社
に

よ
る

侵
害

の
差

止
請

求
を

行
い

、
裁

判
所

に
よ

り
差

止
め

及
び

損
害

賠
償

の
支

払
い

、
判

決
の

公
表

が
命

じ
ら

れ

た
。
し
か
し

HU
A
K
A
N
G
社
は
判
決
を
履
行
せ
ず
、
2
0
0
9
年

6
月
、
R
O
Q
U
E
T
T
E
社
を
相
手

取
っ

て
査

定
式

審
査

手
続

の
無

効
と

差
止

命
令

の
撤

回
、

及
び

損
害

賠
償

を
請

求
す

る

訴
訟
を
提
起
し
た
。
H
U
A
K
A
N
G
社
は
査
定
式
審
査
手
続
に
よ
る
仮
差
止
措
置
は
例
外
的
な

も
の

で
あ

り
、

本
件

に
お

い
て

は
そ

れ
を

認
め

う
る

十
分

な
事

情
が

な
く

、
同

社
が

中

国
国

籍
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
同
手
続
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は

TR
I
P
協

定

で
禁

じ
ら
れ

て
い
る
差
別
的
待
遇
に
当
た
る
と
主
張
し
た
。
 

(
査

定
式

審
査

手
続

に
よ

る
仮

差
止

措
置

の
可

否
に

つ
い

て
客

観
的

要
素

の
判

断
)
裁

判

所
は
、
H
U
A
K
A
N
G
社
が
見
本
市
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
同
社
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
特
に
フ

ラ
ン

ス
市

場
に

進
出

す
る

意
思

を
表

し
て

お
り

、
原
告

は
H
U
A
K
A
N
G

社
が

見
本

市
で

紹

介
し

て
い

る
商

品
が

侵
害

品
で

あ
る

こ
と

を
見

本
市

の
見

込
み

客
に

通
知

し
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

と
い

う
緊

急
の

事
情

が
あ

っ
た

。
ま

た
HU

AK
A
NG

社
が

同
社

が
善

意
で

フ
ラ

ン
ス

の
顧

客
に

売
り

込
み

を
し

な
か

っ
た

こ
と

を
証

明
し

て
い

な
い

限
り

、
L6
1
5-
3

条

の
要

件
は

充
た

さ
れ

て
い

る
と

し
て

、
こ

の
理

由
に

よ
る

差
止

命
令

の
撤

回
の

申
請

を

却
下

し
た
。
 

(
査

定
式

審
査

手
続

に
よ

る
仮

差
止

措
置

申
請

者
の

主
観

的
要

素
の

判
断

)
一

方
で

、

H
U
A
K
A
N
G
社

は
、

R
O
Q
U
E
T
T
E
社

は
侵

害
を

訴
え

た
フ

ラ
ン

ス
特

許
に

つ
い
て

2
0
0
2
年

に

欧
州

特
許

の
登

録
を

し
て

い
た

が
、

こ
の

欧
州

特
許

は
後

他
社

か
ら

の
異

議
申

立
を

受

け
、

そ
の

保
護

範
囲

が
大

幅
に

減
ら

さ
れ

た
た

め
、

フ
ラ

ン
ス

特
許

が
欧

州
特

許
に

代

わ
ら

れ
る

こ
と

を
防

ぐ
た

め
に

フ
ラ

ン
ス

を
指

定
国

か
ら

外
し

て
い

た
事

実
を

あ
げ

、

本
件

で
争

わ
れ

て
い

る
フ

ラ
ン

ス
特

許
の

請
求

項
は

全
て

こ
の

異
議

申
立

手
続

の
中

で

放
棄
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
隠
し
た

R
O
Q
U
E
T
T
E
社
の
悪
意
は
査
定
式
審
査
手
続
に

よ
る

仮
差
止

命
令
の
撤
回
を
正
当
化
す
る
と
主
張
し
た
。
 

裁
判

所
は

、
非

対
審

の
査

定
式

審
査

手
続

に
よ

る
仮

差
止

措
置

が
例

外
的

な
も

の
で

あ

る
以

上
、

申
請

者
は

判
事

に
対

し
全

て
の

事
情

を
誠

実
に

説
明

す
る

義
務

が
あ

る
と

査
定
式
審
査
手
続
に

よ
る
仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

査
定
式
審
査
手
続
に

よ
る
仮
差
止
請
求
が

認
め
ら
れ
る
た
め
の

客
観
的
要
件
 

申
請
人
の
誠
実
、
主

観
的
要
件
 

 

差
止
請
求
が
例
外
的
に
非

対
審
手
続
の
査
定
式
審
査

(
or
do
nn
an
ce
 
su
r 

r
e
q
u
ê
t
e
)
に
よ
り
行
わ
れ

た
た
め
特
に
原
告
の
悪
意

と
い
う
主
観
的
要
素
を
根

拠
に
差
し
止
め
請
求
が
退

け
ら
れ
た
が
、
通

常
の

対

審
手

続
に
よ
る

差
止

請
求

は
侵

害
又
は
差

し
迫

っ
た

侵
害

と
い
う
客

観
的

要
素

の
み

が
考
慮
さ

れ
、

請
求

者
の

主
観
的
要

素
が

考
慮

さ
れ

る
こ
と
は

な
い

。
裁

判
所
は
侵
害
行
為
を
認
定

す
る
と
差
止
め
を
命
じ
る

義
務
が
あ
る
。
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判
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判
決
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概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

し
、

た
と

え
フ

ラ
ン

ス
特

許
と

欧
州

特
許

は
独

立
し

た
別

の
権

利
で

あ
る

と
し

て
も

、

R
OQ
U
ET
T
E

社
が

フ
ラ

ン
ス

特
許

と
同

じ
発

明
に

関
す

る
欧

州
特

許
が

こ
の

よ
う

に
異

議

申
立

の
対

象
と

な
り

保
護

範
囲

が
大

幅
に

減
ら

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

判
事

に
隠

し
た

こ

と
は
そ
の
不
誠
実
さ
を
証
明
す
る
、
と
し
て
、
こ
の
理
由
に
よ
り

2
0
0
8
年

12
月
の
命

令
を

全
て
の
措
置
に
関
し
て
撤
回
す
る
、
と
判
示
し
た
。
 

1
6
 

パ
リ
大
審
裁
判
所
、

2
01
0
年

3
月

1
7

日
、
 
Yu

ch
en
g
 v

. 

R
oc
he
tt
e 
Fr
è
re
s,
 

G
RG

 n
°

10
/0
0
88

7;
 

F
ut
as
te
 v
. 

R
oq
ue
tt
e 
Fr
è
re
s,
 

R
G 
n°

1
0/

00
8
84
 

 

R
OC
H
ET
T
E

社
が

上
記

8
と

同
じ

事
由

、
手

続
で

YU
C
HE

NG
 
L
UJ
I
AN
 
B
IO
L
OG
I
CA
L 

T
EC
H
NO
L
OG
Y

社
と

FU
TA
ST
E

社
を

訴
え

た
事

件
。

本
件

で
は

、
裁

判
所

は
は

じ
め

R
OC
H
ET
T
E

社
に

よ
る

査
定

式
審

査
手

続
に

よ
る

仮
差

止
措

置
を

認
め

た
が

、
YU
C
HE
NG

社
は

そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
命
令
の
撤
回
を
求
め
た
。
 

裁
判
所
は
、
本
件
で
は

R
O
C
H
E
T
T
E
社
は
査
定
式
審
査
手
続
に
よ
る
仮
差
止
措
置
の
申
請

に
お
い
て
単
に

YU
CH
EN
G 
社
/F
UT
A
S
T
E
社
が
中
国
の
会
社
で
あ
り
、
同
社
が
中
国
に
戻

っ
た

後
は

損
害

賠
償

の
回

収
が

で
き

な
い

こ
と

の
み

を
そ

の
正

当
化

の
理

由
と

し
て

あ

げ
て

い
た

が
、

R
OC
H
ET
T
E

社
の

仮
差

止
請

求
は

見
本

市
が

終
わ

り
、

両
社

が
中

国
へ

帰

っ
た

1
ヶ

月
以

上
経

っ
て

か
ら

提
起

さ
れ

て
お

り
、

こ
の

理
由

は
査

定
式

審
査

手
続

に

よ
る

仮
差

止
措

置
を

認
め

ら
れ

る
に

は
十

分
で

な
い

と
し

て
、

差
止

命
令

が
撤

回
さ

れ

た
。
 

査
定
式
審
査
手
続
に

よ
る
仮
差
止
請
求
 

（
2
0
0
7
年

法
）

 

査
定
式
審
査
手
続
に

よ
る
仮
差
止
請
求
が

認
め
ら
れ
る
た
め
の

客
観
的
要
件
 

 

1
7
 

パ
リ

控
訴

院
、

1
9
8
8

年
3
月

8
日
, 
St
é 

R
ab
ew
er
k 
He
i
nr
ic
h 

C
la
us
in
g 
v.
 
St
é 

H
ua
rd
 e
t 
Me
 

C
ol
le
t 

特
許

権
侵

害
訴

訟
で

侵
害

者
と

さ
れ

た
被

告
が

破
産

手
続

に
お

か
れ

て
お

り
、

損
害

賠

償
を

命
じ

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

で
も

侵
害

行
為

を
続

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

従

っ
て

特
許

権
者

の
請

求
す

る
侵

害
品

の
押

収
措

置
と

侵
害

行
為

の
差

止
を

命
じ

る
の

が

妥
当

で
あ
る
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

破
産
企
業
へ
の
差
止

命
令
の
可
否
 

 

1
8
 

パ
リ

控
訴

院
、

1
9
8
8

年
3
月

15
日
,
 A
s 

T
om
ra
 S
ys
te
m
s 
et
 

S
up
er
ma
rk
et
 

S
ys
te
ms
 v
. 

S
ou
ch
on
 p
ou
r
 

S
od
ea
 

被
告

で
あ

る
So

uc
h
on

氏
は

、
同

氏
に

対
し

て
命

じ
ら

れ
た

遅
滞

罰
金

付
の

侵
害

行
為

の
差

止
命

令
は

、
同

氏
が

清
算

手
続

き
に

陥
っ

た
こ

と
に

よ
り

So
de
a

社
は

活
動

を
停

止
し

て
い
る
の
で
執
行
さ
れ
る
意
味
が
な
い
と
主
張
し
た
。
 

裁
判

所
は

、
侵

害
行

為
の

差
止

命
令

は
侵

害
行

為
が

再
び

起
き

る
こ

と
を

防
ぐ

た
め

に

命
じ

ら
れ
る
と
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
第
一
審
判
決
を
確
定
し
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

破
産
企
業
へ
の
差
止

命
令
の
可
否
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

1
9
 

パ
リ
大
審
裁
判
所
、

1
98
6
年

3
月

2
6
日
,
 

O
ut
in
or
d 
v.
 

C
on
st
ru
ct
io
n
 

m
ét
al
li
qu
e 
C
om
et
, 

C
om
et
 R
ob
’
s
 e
t 

H
er
ba
ul
t 
(J
e
an
-

C
la
ud
e)
 

O
u
t
i
n
o
r
d
社
は
、
C
o
m
e
t
社
と

C
o
m
e
t
 
R
o
b
’
s
社
に
対
し
特
許
権
侵
害
訴
訟
を
提
起
し

た
。

被
告

は
同

社
の

請
求

の
根

拠
と

な
っ

て
い

る
特

許
の

無
効

を
求

め
る

反
訴

請
求

を

行
っ
た
。
C
o
m
e
t
 
R
o
b
’
s
社
は
清
算
手
続
き
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
裁
判
所
は
｢
金
銭

的
な

損
害

賠
償

は
取

る
こ

と
が

で
き

な
い

が
、

遅
滞

罰
金

付
の

差
し

止
め

措
置

及
び

侵

害
品
の
押
収
措
置
と
判
決
の
公
表
は
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
し
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

破
産
企
業
へ
の
差
止

命
令
の
可
否
 

 

2
0
 

パ
リ

控
訴

院
、

P
a
r
i
s
 

C
ou
rt
 o
f 
Ap
p
ea
l 

S
ep
te
mb
er
 2
1
, 

2
00
1,
 S
AR
L 

A
dv
an
ce
d 
Ma
s
s 

M
em
or
ie
s 
AM
M
 v
. 

I
om

og
a 

Co
rp
. 

2
0
0
1
年

7
月
、
L
6
1
5
-
3
条
に
基
づ
く

I
O
M
O
G
A
社
の
申
請
を
受
け
て
、
パ
リ
大
審
裁
判

所
は

AD
V
AN
C
ED
 
M
AS
S
 
M
EM
O
RI
ES

社
に

対
し

、
SW
AP

と
い

う
商

標
で

販
売

さ
れ

て
い

た
、

再
帰

反
射

塗
料

の
刻

印
機

が
つ

い
た

カ
ー

ト
リ

ッ
ジ

の
製

造
と

販
売

を
差

し
止

め

る
命

令
を
下
し
、
こ
の
判
決
に
は
仮
執
行
が
付
さ
れ
た
。
 

 (
仮
執
行
停
止
の
請
求
)
被
告
は
、
判
決
の
仮
執
行
が

4
3
人
の
従
業
員
の
解
雇
と
同
社
の

倒
産

と
い

う
明

ら
か

に
過

度
の

結
果

を
も

た
ら

す
た

め
、

民
事

訴
訟

法
52
4

条
に

基
づ

き
停

止
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
と

主
張

し
た

。
こ

れ
に

対
し

て
原

告
は

仮
執

行
の

停
止

は

迅
速
で
有
用
な
暫
定
措
置
の
制
定
を
定
め
る

TR
I
P
S
協
定
第

5
0
条

1
項
に
違
反
す
る
と

主
張

し
た
。
 

 裁
判
所
は
、
仮
執
行
の
停
止
の
請
求
に
関
し
て
、
被
告
が

2
0
1
0
年

7
月
以
降
そ
の
活
動

を
係
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

S
W
A
P
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
の
製
造
に
集
中
し
て
い
た
た
め
、

仮
執

行
が

明
ら

か
に

過
度

の
結

果
を

も
た

ら
す

の
は

、
同

社
の

経
営

戦
略

の
誤

り
に

基

づ
く

も
の

で
あ

る
と

し
た

。
さ

ら
に

被
告

は
侵

害
者

の
会

社
が

更
正

手
続

に
お

か
れ

て

い
た

た
め

、
侵

害
品

の
販

売
の

停
止

が
こ

の
更

正
計

画
の

実
施

を
妨

げ
る

と
主

張
し

た

が
、

裁
判

所
は

会
社

の
更

正
計

画
も

法
律

や
裁

判
所

の
判

決
に

違
反

す
る

こ
と

は
で

き

ず
、

ま
た

同
社

の
更

正
計

画
は

侵
害

品
の

販
売

の
み

を
更

正
の

手
段

と
は

し
て

い
な

い

と
し

て
被
告

の
主
張
を
退
け
た
。
 

仮
差

止
請

求
（

1
9
8
4

年
法
）
 

仮
執
行
の
停
止
の
可

否
（
会
社
の
清
算
）

 

2
1
 

パ
リ

大
審
裁
判
所

1
97

3
年

6
月

6
日

, 

F
ar
bw
er
ke
 H
o
ec
hs
t 

v
. 
Mi
dy
 

被
告

M
i
d
y
社
は
、
F
a
r
b
w
e
r
k
e
 
H
o
e
c
h
s
t
社
の
提
起
し
た
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
反
訴
請

求
と

し
て

、
請

求
の

根
拠

と
な

っ
て

い
る

特
許

の
無

効
と

強
制

実
施

権
許

諾
を

請
求

し

た
。

裁
判

所
は

被
告

に
よ

る
特

許
権

侵
害

を
認

め
た

上
で

、
被

告
は

強
制

実
施

権
を

付

与
さ

れ
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
し
強
制
実
施
権
を
付
与
す
る
判
決
を
下
し
た

。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

被
告
に
よ
る
強
制
実

施
権
許
諾
の
反
訴
請

求
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判

決
 

判
決

の
概

要
 

法
的

問
題

 
備

考
 

2
2
 

パ
リ

控
訴

院
、

1
9
8
3

年
2
月

2
日

, 
Pa
ul
 

D
ah
l 
v.
 R
ob
e
rt
 

B
os
ch
 

被
告

D
a
h
l
社
は
、
R
o
b
e
r
t
 
B
o
s
c
h
社
の
提
起
し
た
特
許
権
侵
害
訴
訟
の
反
訴
請
求
と
し

て
、

請
求

の
根

拠
と

な
っ

て
い

る
特

許
の

無
効

と
強

制
実

施
権

許
諾

を
請

求
し

た
。

裁

判
所

は
特

許
権

は
有

効
と

し
て

被
告

に
よ

る
特

許
権

侵
害

を
認

め
た

上
で

、
被

告
は

強

制
実

施
権

を
付

与
さ

れ
る

条
件

を
満

た
し

て
い

る
と

し
強

制
実

施
権

を
付

与
す

る
判

決

を
下

し
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

被
告
に
よ
る
強
制
実

施
権
許
諾
の
反
訴
請

求
 

 

2
3
 

パ
リ
大
審
裁
判
所
、

1
98
3
年

5
月

2
5
日
,
 

P
au
l 
Da
hl
 v
.
 

R
ob

er
t 

Bo
sc
h 

判
決

2
2
の
も
と
と
な
っ
た
第
一
審
判
決
（
パ
リ
大
審
裁
判
所

1
9
8
1
年

3
月

3
1
日
）

（
判

決
25

）
は

、
原

告
と

被
告

が
特

許
権

侵
害

訴
訟

と
強

制
実

施
権

許
諾

請
求

訴
訟

と

を
分

離
す

る
こ

と
に

合
意

し
た

た
め

、
被

告
に

強
制

実
施

権
請

求
訴

訟
を

提
起

す
る

よ

う
命

じ
た

。
当

事
者

が
第

一
審

判
決

の
控

訴
の

判
決

延
期

に
つ

い
て

合
意

し
な

か
っ

た

た
め

2
2
の
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
本
判
決
は
強
制
実
施
権
許
諾
請
求
と
損
害
賠
償
の
決

定
に

つ
い
て
判
示
し
た
。
 

判
決

2
2
で
認
め
ら
れ
た
強
制
実
施
権
許
諾
を
確
認
し
、
そ
の
条
件
を
決
定
（
許
諾
の
範

囲
、

ロ
イ

ヤ
リ

テ
イ

ー
の

額
）

。
本

判
決

に
は

強
制

実
施

権
許

諾
に

つ
い

て
仮

執
行

が

付
さ

れ
た
。
強
制
実
施
権
許
諾
以
前
の
特
許
権
侵
害
に
つ
き
賠
償
を
命
じ
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

被
告
に
よ
る
強
制
実

施
権
許
諾
の
反
訴
請

求
 

 

2
4
 

レ
ン

ヌ
控
訴
院
、

1
97
2
年

7
月

1
2
日
,
 

E
me
ry
 v
. 
Pl
a
st
im
o 

被
告
で
あ
る

Em
e
r
y
社
の
強
制
実
施
権
許
諾
請
求
は
、
原
告
で
あ
る

P
l
a
s
t
i
m
o
社
が
特

許
の

対
象

と
な

っ
て

い
る

発
明

を
有

効
に

実
施

せ
ず

、
製

造
も

非
常

に
少

な
か

っ
た

こ

と
か

ら
認

め
ら

れ
る

と
し

た
。

同
時

に
被

告
の

特
許

権
侵

害
を

認
め

第
一

審
の

判
決

を

確
定

さ
せ
た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

被
告
に
よ
る
強
制
実

施
権
許
諾
の
反
訴
請

求
 

 

2
5
 

パ
リ
大
審
裁
判
所
、

1
98
1
年

3
月

3
1
日

判
決
,
 P

au
l 
D
ah

l 

v
. 
Ro
be
rt
 B
o
sc
h 

判
決

2
2
の
も
と
と
な
っ
た
第
一
審
判
決
。
被
告

Da
h
l
社
は
、
R
o
b
e
r
t
 
B
o
s
c
h
社
の
提

起
し

た
特

許
権

侵
害

訴
訟

の
反

訴
請

求
と

し
て

、
請

求
の

根
拠

と
な

っ
て

い
る

特
許

の

無
効

と
強

制
実

施
権

許
諾

を
請

求
し

た
。

裁
判

所
は

被
告

に
よ

る
特

許
権

侵
害

を
認

め
、

一
方

で
被

告
の

強
制

実
施

権
許

諾
請

求
は

遅
く

提
起

さ
れ

た
た

め
、

特
許

権
侵

害

訴
訟

と
強

制
実

施
権

許
諾

請
求

を
分

け
て

被
告

は
後

者
を

提
起

す
べ

き
で

あ
る

と
し

た
。
 

特
許
侵
害
請
求
訴
訟

（
本
案
）
 

被
告
に
よ
る
強
制
実

施
権
許
諾
の
反
訴
請

求
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６． 韓国 

 

金・張法律事務所 

韓国弁護士 金 容甲 

韓国弁理士 金 承植 

 

（１） 特許法の規定による差止め 

 

（ⅰ） 法的根拠及び性質 

 

 特許権は独占的な権利であると同時に第三者の侵害を排除する排他的な権

利としての性質を有する。特許権は所有権とは異なり、対象物が有体物では

なく無体物であり、国家が産業発展を図るという趣旨に従って特許権者に付

与する権利であるという特殊性を備えているので、これを考慮して特許法は

特別規定として第三者の侵害を差止める規定をおいている1。 

 特許法第 126 条第 1 項は、特許権者又は専用実施権者は、自己の権利を侵

害した者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請

求することができると規定している。 

 このような差止請求権は、民法での物権的請求権が物権の排他性から発生

するのと同様に特許権又は専用実施権の排他性から発生し、特許権又は専用

実施権に付随するものであるので、独立の請求権に該当すると言えるが、純

粋な債権ではない2。 

 また、この差止請求権は現在又は将来の侵害に対して行使するものである

いう点で、過去の侵害に対して行使する損害賠償、不当利得返還請求権と異

なり、特許権の侵害に対する最も有効でありながら直接的な救済手段に該当

する3。 

 特許法第 126 条第 2 項は、特許権者又は専用実施権者が第 1 項の規定によ

る請求をする時には侵害行為を組成した物(物を生産する方法の発明の場合

には、侵害行為で生じた物を含む)の廃棄、侵害行為に提供された設備の除

去、その他侵害の予防に必要な行為をすることができると規定し、差止請求

権の内容を更に具体的に規定している。 

 侵害行為を組成した物は、侵害行為の必然的内容をなす物を意味し、侵害

                                            
1 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 2頁  
2 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 3頁  
3 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 3頁  
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行為に提供された設備は侵害行為を実施するために便宜的に提供された物を

意味する。また、廃棄又は除去に代えて引渡しを求めることは認められない

4。 

 このような廃棄・除去請求権は差止請求の付帯請求的な性格を有し、した

がって、独立してこれを行使することができず、侵害の差止・予防を請求す

る時に付帯してのみ行使することができる。一方、第 1 項の請求をする場合

には、常に第 2 項の規定により具体的な請求の態様を示さなければならない

わけではない5。 

 

（ｉｉ） 要件 

 

① 差止請求を行うことができる者 

 

 第 126 条第 1 項に規定されているとおり、特許権者又は専用実施権者が差

止請求を行うことができる。差止請求権の行使は特許権又は専用実施権が共

有の場合、各共有者は他共有者の同意なくして独立して差止請求権を行使す

ることができる6。 

 条文に規定のない通常実施権者の場合に、差止請求を行うことができるか

が問題となる。独占的／非独占的通常実施権を分けて詳察すれば、非独占的

通常実施権者が差止請求を行えないという点については異論がない。一方、

独占的通常実施権者が侵害差止請求を行えるかについては見解の対立がある。

否定説は、独占的通常実施権が債権的権利であるので、差止請求権を認める

ことができないとし、肯定説は、独占的通常実施権が一定の発明を排他的に

実施することができる権利として物権と類似するので、通常実施権が債権で

あるとしても権利の不可侵性を認めて差止請求権が認められるとしている 7。 

 現 在 、 否 定 説 が 多 数 説 で あ り 、 韓 国 大 法 院 も 2007.1.25.言 渡 2005 ダ

11626 判決において否定説をとっていることを示す説示をした8。 

 一方、差止請求は損害賠償請求とは異なり、侵害者の故意・過失を問わな

いので特許権者は善意・無過失により特許権を侵害する者に対しても侵害差

止請求を行うことができる9。 

                                            
4 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 298頁  
5 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 298頁  
6 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 297頁  
7 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 5頁  
8 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 5頁  
9 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 297頁  
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② 侵害事実の立証 

 

 民事訴訟において、立証責任の分配と関連しては、法律要件分類説が通

説・判例である。法律要件分類説は、各当事者が自身に有利な法規の要件事

実の存否について立証責任を負うというものであり、訴訟要件の存否は原告

が立証責任を負うようにしている10。 

 このような民事訴訟法上の立証責任分配原則に照らしてみれば、侵害差止

請求においても請求権者が当該侵害事実を立証しなければならない。 

 請求権者が損害の発生を立証する必要があるかについては、請求権者は侵

害事実又は侵害のおそれについてのみ立証すればよく、損害の発生に対して

まで立証する必要はない。 

 また、差止請求権は、要件として侵害者の故意・過失を必要とせず、客観

的に特許権の行使を妨害する行為があれば請求が可能である11。 

 一方、いかなる場合に侵害のおそれがあると見るかについては見解の対立

がある。客観説は、侵害の準備行為が完成した時に侵害のおそれがあると見

るのに対し、主観説は侵害品を製造・販売する意図が認められた時に侵害の

おそれがあると見る。侵害者の主観的な意図は基準として不明確であるので、

客観説が妥当であると言える（多数説）12。 

 

③ 差止請求権の行使方法及び時期 

 

 差止請求権は訴訟や仮処分などを通じて裁判上行使することができる。一

方、特許権の存続期間が経過した後には特許権者が消滅した特許権に基づい

て差止請求権を行使することができない13。 

 

（ｉｉｉ） 特許法による侵害差止の執行 

 

 差止請求に関する認容判決が確定した場合、当該判決の執行に関する法律

上の規定及び実務は次のとおりである。差止めのような不作為債務について

                                            
1 0 イ・シユン、シンミンサ訴訟法、博英社、 2003, 448頁  
11 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 297頁  
12 韓国特許庁、条文別特許法解説、韓国特許庁、 2007, 297頁  
13 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 10頁  
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は民法第 389 条第 3 項 14がその執行方法を定めているが、実務上としては民

事執行法第 261 条第 1 項15が定める間接強制の方法が主に活用される。 

 また、間接強制の方法で執行する場合、法院は相当な履行期間を定めるこ

とができ、履行期間が過ぎた後にも違反行為を続ける場合に制裁を加えるよ

うに定めることができるので、これは猶予期間としての意味も有していると

解釈される。 

 差止請求に対する認容判決が確定する前でも差止命令を執行したり、執行

を停止したりできるかについて、民事訴訟法第 213 条は“仮執行宣告”につ

いて規定している16。仮執行宣告とは、執行に対して臨時の地位を設定する

ものであって、まだ判決は確定していないものの、確定判決に準じて強制執

行することができる執行力を予め付与することをいう。強制執行は判決が確

定した後にのみ行うことができるが、敗訴者が抗告、上訴などをすれば判決

が確定するまでかなりの時間が経過するようになり、この場合請求人が強制

執行することができなければ結果的に損害が発生し得、敗訴者もこれを利用

するためにわざと抗告、上訴などをして遅滞させることができるので、これ

を防止するために判決を執行する制度が仮執行宣告である。また、民事訴訟

法は仮執行制度について規定しながら、その執行停止についても規定してい

るところ、敗訴した被告が控訴しながら仮執行の停止を申し立てる場合、裁

判部の判断に従って執行が停止されることも停止されないこともあり得る。 

 

（ｉｖ） 侵害差止めの制限に関する検討 

 

① 問題の提起 

 

 特許法に基づいた差止請求は、特許権者が行使できる強力な手段の 1 つで

あって、差止命令により侵害者が受ける不利益も莫大であると言える。これ

に対し、差止請求権の行使を合理的に制限することについて検討が必要であ

                                            
1 4  民法第 389条第 3項：その債務が不作為を目的とした場合に債務者がこれに違反した時には債務

者の費用としてその違反したことを除却し、将来に対する適当な処分を法院に請求できる  
15  民 事 執 行 法 第 261条 第 1項 ： 債 務 の 性 質 が 間 接 強 制 を 行 う こ と が で き る 場 合 に 第 1審 法 院 は債権

者の申請によって間接強制を命じる決定をする。その決定には債務の履行義務及び相当な履行 期

間を明らかにし、債務者がその期間内に履行をしない時には遅れた期間に応じて一定の賠償を す

るように命じたり、直ちに損害賠償をするように命じることができる  
16 民事訴訟法第 213条第 1項：財産権の請求に関する判決は、仮執行の言渡を付さない相当な理由

がない限り、職権で担保を提供したり、提供せずに仮執行を行うことができるということを言 い

渡さなければならない。ただし、手形金・小切手金の請求に関する判決には担保を提供させず 、

仮執行を言い渡さなければならない  

 民事訴訟法第 213条第 2項：法院は職権で又は当事者の申請によって債権全額を担保として提 供

し、仮執行の免除を受けることができると言い渡すことができる  
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るという見解がある。 

 参考までに、侵害事実が立証されれば、即ち侵害が客観的に認められる場

合に法院が自動的に差止命令を下さなければならないかに対し、多数説は、

韓国特許法は“差止命令が下され得る”という趣旨の規定は備えておらず、

単に“侵害の停止又は予防を請求できる”とのみ規定しているので、特許権

者又は専用実施権者が相手方の実施が特許発明の全ての構成要素を含んでい

ることを証明すれば、法院は当然に差止命令を下すべきであると解釈するの

が妥当であると見ている17（参考までに、現在までこのような解釈の妥当性

について説示した判例はない）。 

 

② 差止命令を下さない事例の有無について 

 

 特許権に対する侵害事実が客観的に立証されたにもかかわらず、差止命令

を下さなかった事例はない。 

 ただし、商標権の行使と関連しては、権利濫用を理由に商標権に基づいた

差止請求を棄却する判決を下した事例がある 18。これに対し、上記判決は

「大法院が知的財産権に関する権利濫用を柔軟に認めた場合であって、知的

財産権の行使自体が権利濫用になり得るという点を示唆した事例であるとい

う点で大きな意義を有する」という見解がある19。 

 

③ 米国の eBay 判決20の衡平法的要素の考慮の必要性 

 

 侵害差止請求権の行使を合理的に制限することと関連し、米国連邦最高裁

判所の eBay 判決における衡平法的要素に対する考慮が必要かについては

様々な見解がある。 

 1 つは、現行の韓国特許法おいて米国の eBay 判決のように差止命令を下さ

ないためには、民法の権利濫用に関する規定を活用せざるを得ない。しかし、

民法の権利濫用に関する規定は制限的に適用されなければならないもので、

その規定を一般に適用して特許権の本質である差止請求権までを制限するの

は多少荷が重い。だから、韓国特許法に米国の eBay 判決の衡平法的考慮を

反映させる必要がある21という見解であり、もう 1 つは、特許権も私権の一

                                            
1 7 パク・ソンス、韓国の特許権濫用規制、 LAW & TECHNOLOGY第 3巻第 1号、 2007, 19頁  
18 大法院 2006.2.24.付 2004マ 101決定  
19 パク・ソンス、韓国の特許権濫用規制、 LAW & TECHNOLOGY第 3巻第 1号、 2007, 23頁  
20 eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.,123 S. Ct. 1837(2006) 
2 1 チョン・チャホ、特許の侵害差止権に関する eBay判決、特許庁知識財産 21 96号、 2006, 28頁  
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種であり、特許法にその権利の行使などについて特別な規定がない場合、民

法が補充的に適用され得るので、特許権の行使の一形態である侵害差止請求

においても民法の信義誠実の原則又は権利濫用禁止の原則が適用され得ると

言えるというものである。一方、権利濫用禁止法理の適用のための客観的要

件である権利行使者の利益とそれによって侵害される相手方の利益の間に不

均衡があるかを判断する際には、法院が相当な裁量を発揮できるので、米国

の eBay 判決の衡平法的要素をある程度は考慮することができる22という見解

である。 

 上記のような多数の見解とは異なり、米国の eBay 判決の衡平法的要素を

差止請求の可否において考慮した判例は今のところない。 

 

（ｖ） 差止請求権に関するその他の事項 

 

① 将来に向かった金銭的賠償命令の可否 

 

 法院が差止命令を下さないことの代わりに、将来に向けた金銭的賠償命令

を下し得るかについて、韓国の法制度ではそのような制度をおいておらず、

そのような趣旨の判例もない。 

 

② 将来の損害賠償請求の可否 

 

 特許権が侵害されている又は侵害されるおそれがある場合に、特許権者な

どが将来の損害賠償請求を行うことが可能かについて、韓国の法制度ではそ

のような制度をおいておらず、そのような趣旨の判例もない。即ち、民法第

750 条は故意又は過失による違法行為により他人に損害を加えた者はその損

害を賠償する責任があると規定しているので、まだ発生していない損害（将

来発生する損害）に対する賠償請求は不可能であると言える。 

 

③ 差止請求権と強制実施権との関係 

 

 特許侵害訴訟の係属中、特許法第 107 条に基づいた強制実施権設定の裁定

を申請できるか否かという点について、特許法においては特許侵害訴訟の有

無及び係属如何を、強制実施権設定の裁定を申請するための要件と関連付け

                                            
2 2 チョン・サンジョン、パク・ソンス、特許法注解 II、博英社、2010, 25-26頁  
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て規定しておらず、また学説及び判例でも特別に論議されていないので、両

者は関係がないと見るのが妥当である。 

 

④ 侵害差止請求権とTRIPS協定との関係 

 

 侵害事実が客観的に立証されたにも拘わらず、法院が差止命令を下さない

ことにより、TRIPS 協定の内容に抵触するとして問題となった事例などは特

になく、このような問題について言及した論文なども特にないと確認されて

いる。 

 

（ｖｉ） 差止請求権の行使状況 

 

 韓国の場合、特許法に基づいた差止請求権の行使と関連した統計資料は特

にない。ただし、大法院が発行する年度別司法年鑑の民事事件統計には、知

的財産権関連の損害賠償請求事件に関する部分がある（権利別に区分した細

部統計資料はない）。これは損害賠償請求事件であって差止請求事件とは異

なるが、通常、差止めと損害賠償が共に請求されている実情を考慮すれば

（もちろん、損害賠償請求のみ行う場合もある。）、上記損害賠償請求事件

に関する統計も参考となりうる。 
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（２） KTC23による侵害差止 

 

（ｉ） 法的根拠 

 

 KTC は、不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律を根拠とし、

同法第 4 条第 1 項第 1 号の各目に該当する行為を差し止めることができる24。 

 

（ｉｉ） 手続及び要件 

 

 不公正貿易行為の事実があると認められれば誰でもこれを調査することを

KTC に書面で申し立てることができる 25。また、不公正貿易行為の疑いがあ

                                            
2 3 Korea Trade Commission;韓国貿易委員会  

24 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 4条第 1項：誰でも次の各号のいずれか

1つに該当する行為 (以下“不公正貿易行為”という )をしてはならない。  

 １．大韓民国の法令や大韓民国が当事者である条約によって保護される特許権・実用新案権 ・

デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権・プログラム著作権・半導体集積回路の配置設計権 や

地理的表示又は営業秘密を侵害する物品等 (以下“知識財産権侵害物品等”という )に関する次の

各目のいずれか 1つに該当する行為  

 イ．海外で知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為又は知識財産権侵害物品などを輸 入

したり、輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売する行為  

 ロ．知識財産権侵害物品などを輸出したり、輸出を目的として国内で製造する行為  
25 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 5条第 1項  
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り、これを調査する必要性がある場合には、KTC は職権で調査することがで

きる26。 

 調査の申立ては不公正貿易行為があった日から 1 年以内に行わなければな

らない27。 

 

（ｉｉｉ） 侵害の立証 

 

 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律は侵害の立証責任につ

いて明示的に規定していない。実務上、申立てにより調査を行う場合には、

調査の申立人が特許権などの侵害事実について立証することとなっている。

具体的には、申立人は申請書に不公正貿易行為に該当する内容以外にも、侵

害を受けた知的財産権に関する具体的な内容及び証明資料を添付しなければ

ならない。例えば①特許、商標などの登録証の写し、②権利登録過程で引き

起こされた紛争及び民事・刑事上の記録、③ライセンス契約書、④海外での

登録や出願がなされたかどうか等に関する事項を記載するようになっており、

さらに、調査対象物品の具体的なモデル、特徴、製造過程、用途など、製品

に関する説明内容と調査対象物品に対する輸出入如何についても申請書に記

載するようになっている。 

 

（ｉｖ） 調査期間及び延長 

 

 申立人が書面で調査を申請した場合に、KTC は 20 日以内に調査開始如何を

決定しなければならず28、調査開始の決定をした日から 6 か月以内の範囲で

判定時限を定めて調査を迅速に完了して判定し、その結果を当事者及び利害

関係人に通知しなければならない29。一方、上記 6 か月以内の調査期間は、

調査中である不公正貿易行為と関連して訴訟又は特許審判など、関連紛争調

停手続が進行中である場合、申立人又は被申立人が正当な事由を提示し、そ

の期間の延長を申請した場合、及びその他に調査内容が複雑であったり、当

事者が資料を提出しない等、やむをえない事情により期間を延長せざるを得

ないと認める場合のいずれか 1 つに該当する場合には、2 か月の期間で 2 回

の延長が可能である30。 

                                            
2 6 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 6条  
27 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 5条第 2項  
28 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 5条  
29 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 9条第 1項及び第 3項  
30 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 9条第 2項  
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（ｖ） 暫定措置 

 

 KTC に調査を申し立てたか、KTC が職権で調査中である不公正貿易行為に

より回復できない被害を受けている、受けるおそれがある者は、KTC に不公

正貿易行為の中止やその他の被害を予防できる措置（以下「暫定措置」とい

う）を申し立てることができる31。 

 KTC は暫定措置の申立てを受ければ、速やかに調査を終わらせ、暫定措置

の施行如何を決定しなければならず、暫定措置の施行を決定した場合には、

遅滞なく該当行為者に不公正貿易行為の中止を命じたり、その他に必要な措

置を取ったりしなければならない32。 

 一方、暫定措置を申し立てる者は、第 7 条第 2 項による暫定措置の施行如

何を決定する前までに KTC に担保を提供しなければならず33、KTC が暫定措

置を施行しないように決定した場合には、担保を返さなければならない34。 

 

（ｖｉ） 是正措置及び課徴金 

 

 KTC は、第 4 条第 1 項に該当する不公正貿易行為があると判定すれば、該

当行為者に次の各号（脚注参照）に規定された事項を命じることができる35。

この場合、知識経済部36長官の意見を聞かなければならない37。 

 さらに、KTC は第 4 条第 1 項第 1 号に該当する不公正貿易行為があると判

                                            
3 1 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 7条第 1項  
32 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 7条第 2項  
33 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 8条第 1項  
34 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 8条第 3項  
35 １．該当物品等の輸出・輸入・販売・製造行為の中止  

２．該当物品等の搬入排除又は廃棄処分  

３．訂正広告  

４．法律違反により貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表  

５．その他に不公正貿易行為の是正のために必要な措置  
36 輸出振興、外国投資誘致、エネルギー、地下資源開発、技術革新など産業発展と経済力強化を

管轄する行政機関であって日本の経済産業省にあたり、古くは商工部、動力資源部、産業資源部

などと称したが、 2008年 2月から知識経済部となった。長官は日本の大臣に相当し、貿易委員会は

知識経済部に属している。  
37 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 10条第 1項  
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定すれば、該当行為者に大統領令で定める38取引金額に 100 分の 30 を乗じた

金額を超えない範囲で課徴金を賦課できる39。 

 

（ｖｉｉ） 履行強制金 

 

 是正命令を受けた後、是正期間以内に是正命令を履行しない者に対して、

KTC はその是正命令の履行に相当な履行期限を定め、その期限までに是正命

令を履行しなければ、1 日毎に該当物品等価額の 1000 分の 5 を超えない範囲

で大統領令で定めるところによって履行強制金を賦課できる。ただし、履行

強制金の総賦課金額は該当物品等の価額を超えることができない40。 

 KTC は、上記履行強制金を賦課する前に履行強制金を賦課・徴収するとい

う旨を予め文書により通知しなければならない41。 

 

（ｖｉｉｉ） 異議申立 

 

 KTC の処分（是正措置、課徴金、履行強制金）を不服とする者はその処分

の通知を受けた日から 30 日以内に KTC に異議申立を行うことができる42。 

 KTC は、上記異議申立に対して 60 日以内に決定しなければならない。ただ

し、異議申立に関する調査過程で新たな資料が提出され、調査に追加で時間

を要する等、やむをえない事情でその期間に決定をできない場合には、30 日

の範囲で期間延長を行うことができる43。 

 また、上記異議申立を行った者はその異議申立と関係なく「行政審判法」

による行政審判や「行政訴訟法」による行政訴訟を提起できる44。 

 

（ｉｘ） 侵害差止の制限に関する検討 

                                            
3 8 同法を施行するために、大統領令で規定された“不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関す

る法律施行令”第 6条は次のように規定している。  

 「大統領令で定める取引金額」とは該当不公正貿易行為と関連する物品などに対する直前 3事業

年度の次の各号の区分による取引金額を年平均取引金額として換算した金額を言う。ただし、該

当事業年度初日現在事業を開始してから 3年が経過していない場合にはその事業開始後直前事業年

度末日までの取引金額を年平均取引金額と換算した金額を言い、該当事業年度に事業を開始した

場合には事業開始日から最後の違反行為日までの取引金額を言う。  

 １．輸入又は製造した後、販売又は輸出した物品等に対してはその売上価額  

 ２．輸入又は製造した後、販売又は輸出をしなかった物品などに対してはその買入れ金額又は

製造物品などの生産原価  
39 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 11条第 1項  
40 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 13条の 2第 1項  
41 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 13条の 2第 2項  
42 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 14条第 1項  
43 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 14条第 2項  
44 不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律第 14条第 3項  
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 不公正貿易行為の調査及び産業被害の救済に関する法律第 10 条は、KTC は

第 4 条第 1 項に該当する不公正貿易行為があると判定すれば、該当行為者に

侵害物品の輸入中止、輸出中止のような是正措置を命じることができると規

定しており、同法第 11 条は課徴金を賦課できると規定しているので、同法

第 4 条第 1 項に該当する場合に、必ず是正措置を命じたり課徴金などを賦課

したりしなければならないわけではないと解釈される余地が全くないとは言

えない。ただし、知的財産権侵害に該当する不公正貿易行為と認められた場

合には、是正措置などを命じるのが通常の実務であり、不公正貿易行為と認

められたにも拘わらず、是正措置を下さない事例や KTC による侵害差止にお

いて、米国連邦最高裁判所の eBay 判決におけるような衡平法的な要素を考

慮しなければならないという議論などは現在まで特にないと見られる。 

 

（ｘ） 特許法の規定による差止めとの差 

 

 特許法による差止めは客観的な侵害事実の立証さえされれば侵害行為の態

様を問わず侵害が差し止められるのに比べ、KTC による差止めは、知的財産

権を侵害する場合であっても、是正措置の対象は不公正貿易行為の調査及び

産業被害の救済に関する法律の第 4 条第 1 項に規定された不公正貿易行為に

限定されるという点で両者間には差がある。 

 また、KTC による調査は調査開始決定日から 6 か月以内の範囲で調査を完

了して侵害如何を判定するという点で、民事訴訟による差止請求の場合より

迅速な進行が可能である。 
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７． 台湾 

 

理律法律事務所 

パートナー 弁護士 李文傑 

 

（１） 差止請求権の根拠及び法的性質 

 

（ｉ） 専利法1 

 

 発明特許権が侵害を受けた場合、発明特許権者は損害賠償を請求することができるほ

か、侵害の排除も請求することができる。侵害のおそれがある場合は、その防止を請求す

ることができる（専利法第 84 条第 1 項）。実用新案権、意匠権については、それぞれ専利

法第 108 条、第 129 条により、第 84 条を準用し差止請求権を行使することができる。 

 専利権は、無体財産権又は準物権と認められ、それらの権利が有する「排他権」という

性質によって、専利権が侵害され又は侵害のおそれがある場合、侵害排除あるいは侵害防

止を請求することができる。つまり、侵害があった場合は、当該請求権をもって侵害者に

対し侵害行為の中止を請求することができる。現実の侵害ではなく、侵害のおそれがある

場合は、侵害のおそれのある客観的な事実があれば、侵害防止を請求することができる。

なお、侵害の差止請求権は、侵害者の故意又は過失を前提とせず、権利侵害又は侵害のお

それという事実さえあれば十分である。 

 

（ｉｉ） 民事訴訟法及び知的財産案件審理法 

 

 専利権の侵害があり、又は侵害のおそれがある場合、専利権者は侵害訴訟を起こすこと

はできるものの、判決の確定には時間がかかるので、権利侵害という判決が確定するまで

は、侵害行為を停止させるために、「仮処分」を申し立てることができる。また、2003 年

の民事訴訟法改正により、「仮の地位を定める仮処分」が認められるようになり、これも、

専利権者が被疑侵害者による侵害行為の差止めを目的とする仮処分を請求する際の根拠と

なっている。専利権が侵害された場合、訴訟を提起して、勝訴判決を得たとしても、判決

が確定されるまでには、相当な時間がかかるので、仮の地位を定める仮処分の申立てを通

じて、差止請求権を実現させることは可能で、現実にかようなケースは少なくない。 

 仮処分を含む保全手続に関しては、これまで民事訴訟法及び同施行細則などに規定され

ていたが、2008 年 7 月 1 日に「知的財産裁判所組織法」及び「知的財産案件審理法」が施

                         
1 中国語の「専利」には、発明特許、実用新案、意匠が含まれるため、以下、これら全てを含む場合には「専利」とす

る。 

－128－



 

 

行されて以降、知的財産権に関する訴訟手続には、優先的に前記二法が適用されることと

なった。 

 

（２） 差止が認められるための要件 

 

（ｉ） 請求権の主体 

 

 差止請求権の主体となるのは、専利権者である。また、契約に別段の合意がなければ、

「専用実施権者」も差止請求権を行使することができる。これに対し、通常実施権者は、

この権利を有しない。なお、専用実施権の登記は、専利法第 59 条により、専用実施権の成

立要件ではなく対抗要件である。即ち、専利権者が、他人に専用実施権を与える場合、主

務官庁に登記しなければ、第三者に対抗することができない。実務において、専利権侵害

者が専利法第 59 条を根拠とし、実施権の設定登録がされていないので、専用実施権者は専

利権侵害者に訴えを提起できないと主張したケースがあった。この問題に関し、実務上の

見解によれば、専利権侵害者は専利法第 59 条により保護されるべき第三者ではないため、

専用実施権について登記しなくても、契約に別段の合意がなければ、専用実施権者は依然

として専利権侵害者に対し、権利を行使できるとされている2。 

 また、ここでいう「専用実施権者」が専利権者の実施までを排除できる権利を有するか

否かについては、現行の専利法には特に規定されていないが、裁判例では、専利権者の実

施までを排除できる実施権者に限定されると認められる傾向がある。また、専利法の改正

案第 64 条には「専用実施権者は授権した範囲において、専利権者と第三者が発明を実施す

ることを排除することができる」という条文が追加されているので、台湾の「専用実施権

者」は、日本の特許法における専用実施権者に近いものであると考えられる。 

 

（ｉｉ） 差止請求権の発生要件 

 

 差止請求権の成立要件は、①専利権などの権利が有効であること、②権利の侵害がある

こと、又は侵害のおそれのある客観的な事実があること、の 2 点である。例えば、専利権

者の同意を得ずに製造された製品が既に市場に流通してしまった場合、専利権者は当該製

品の製造、販売を停止するよう請求することができる。また、現実の侵害が発生していな

いものの、侵害製品の製造に備える機械、原料の購入が整い、侵害製品の製造、販売、輸

入を行う可能性が客観的に高い場合、専利権者は前記一連の準備行為を停止するよう請求

することができる。民事訴訟法第 277 条前段の規定により、自己に有利な事実を主張する

                         
2 司法院 2009 年度知的財産法律座談会提案及び研究結果民事訴訟類第 9 号、第 17 号 
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当事者は、その事実に関する立証の責任を負うので、訴訟を提起し、差止請求権を行使す

る場合、専利権者は前述の成立要件に関し立証しなければならない。 

 前述のとおり、差止請求権の主張は、侵害者の故意又は過失を前提としないので、侵害

が故意又は過失によるものであることを立証する必要はない。また、差止請求権は損害を

填補することを目的とするものではなく、侵害を排除する又は防止することを目的とする

ものであるので、侵害行為によって損害が発生していることを立証する必要もない。 

 一方、仮の地位を定める仮処分を申し立てる場合、必要性と緊急性などの構成要件につ

いては、証明でなく、「疎明」で十分である。疎明とは、ある事実の存在又は不存在につ

いて、訴訟法上、当事者が確からしいという推測を裁判官に生じさせること、又は、これ

に基づいて裁判官が一応の推測を得た状態のことをいう。知的財産案件審理法第 22 条によ

り、仮の地位を定める仮処分を申し立てた場合、申立人は、その紛争の法律関係、重大な

損害の発生を防止するため又は差し迫った危険を回避するため又はその他類似の情況を有

するために必要となる事実について、疎明しなければならない。その疎明に不足がある場

合、裁判所は申立てを却下しなければならない。即ち、申立人は「紛争の法律関係がある

こと」及び「保全手続をとる必要があること」を裁判所に説明しなければならない。 

 また、知的財産案件には、特殊性があるため、民事訴訟法に定める一般保全手続規定と

は異なる部分を有する。即ち、知的財産案件については、疎明の不足を担保の提供をもっ

て代えることはできない。また、申立ての理由を疎明したとしても、裁判所は依然として

申立人に担保の提供を命ずることができ、担保が提供された後に、仮の地位を定める仮処

分を下す。 

 

（３） 差止めの執行 

 

 差止めの執行は、差止めを認める判決が確定して初めてなされる。判決が確定し、強制

執行が申し立てられた場合、強制執行法第 6 条により、申立人は判決書正本、判決の確定

証明書又は各審級の判決書正本を提出しなければならない。その執行方法は、不作為を目

的とする不作為請求権の執行方法による3。 

 一方、一定行為を禁止する不作為を命ずる仮処分の決定は、当該決定が申立人に送達さ

れた後、申立人は強制執行の申立てをすることができる。なお、強制執行法第 132 条によ

り、申立人が仮処分の決定を受けてから 30 日以内に強制執行の申立てをしなければ、執行

することができなくなる。また、知的財産案件審理法第 22 条により、決定を受けてから

30 日以内に、申立人が本案訴訟を提起しなければ、裁判所は請求又は職権により当該決定

を取り消すことができる。他方、侵害者は、仮処分の決定に対し異議を申し立てることが

                         
3 強制執行法第 129 条 
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できるので、民事訴訟法第 491 条によれば、抗告がある場合、裁判所は仮処分の強制執行

を停止することができる。また、民事訴訟法第 536 条によれば、侵害者は一定担保金の供

託を条件として、仮処分を解消するよう裁判所に申し立てることもできる。 

 他の法律に特別の定めがある場合を除き、強制執行が開始された後、停止されることは

ないが4、債権者（強制執行の申立人）の同意を得た場合は、執行を遅らせることができる

5。なお、実務において、差止めの執行は侵害防止対策として有効かつ直接的な方法である

ので、債権者が執行を遅らせることに同意することはないと思われる。 

 

（４） 差止が認められない理由及び裁判例 

 

（ｉ） 侵害訴訟における差止めの請求に関する認定 

 

 侵害訴訟において、権利者が侵害行為の排除を請求する場合、被告の行為が専利権の侵

害を構成し、また専利権が有効であると裁判所が一旦認定すれば、ほとんどの場合、裁判

所は権利者の請求を認め、当該権利を侵害する製品の製造、販売、使用などの行為を停止

するよう被告に命じる（例：板橋地方裁判所 93 年度智字第 48 号民事裁判、台北地方裁判

所 93 年度智字第 77 号民事裁判）。 

 一方、裁判所が「係争物品が原告の権利範囲（クレーム）に入っていない」、「係争権

利は進歩性（又は新規性など特許、意匠、実用新案の登録要件）を具えない」と認定した

場合、当然ながら権利者による差止請求は認められない（例：知的財産裁判所 98 年度民専

訴字第 74 号裁判、知的財産裁判所 98 年度民専上字第 12 号裁判など）。 

 また、台北地方裁判所 95 年度智字第 126 号民事裁判によれば、差止請求が認められなか

った理由は、「過去、被告が確かに係争製品を販売したが、現在、被告が係争製品の在庫

品を有し、販売を続けている又は続けるおそれがあることを証明できる証拠がない」とい

うものである。即ち、当該判決によれば、裁判所が差止めを認めるか否かを判断する際に

は、現に侵害行為が継続しているか否かが考慮すべき要素の 1 つとなっていることがわか

る。最高裁判所 97 年度台上字第 365 号民事判決、台北地方裁判所 94 年度智字第 28 号民事

判決も同じ見解を採っている。また、最高裁判所 84 年度台上字第 2086 号民事判決によれ

ば、権利の行使は、信義則に違反してはならない。 

 なお、原告が被告による権利の侵害を立証したにもかかわらず、差止請求が認められな

かった裁判例はない。 

 

 

                         
4 強制執行法第 18 条 
5 強制執行法第 10 条 
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（ｉｉ） 仮の地位を定める仮処分の申立てを認めるか否かの斟酌基準 

 

 実務上、訴訟を提起する前に、権利者はよく、被疑侵害者による製造及び販売などの行

為をやめさせ、仮の地位を定める仮処分を申し立てる。なお、知的財産権に係る製品、特

に半導体などのハイテク産業製品の市場におけるライフサイクルは極めて短く、商業チャ

ンスはごく短期間であり、いったん裁判所から製造、販売などの行為の停止を命じられる

と、たとえ本案訴訟で勝訴判決を受けるにしても、製品は淘汰され、メーカーは市場から

の撤退を余儀なくされるという不利な結果に至ることが多く、その影響は極めて重大であ

る。そのため、知的財産案件の特性に配慮して、仮の地位を定める仮処分の要件につき、

知的財産裁判所は、より厳しい態度をとっている。 

 知的財産案件審理細則第 37 条によると、裁判所は、仮の地位を定める仮処分の申立てを

審理するとき、仮の地位を定める必要性につき、以下の事項を斟酌しなければならない。 

①将来、申立人が勝訴する可能性（権利の有効性及び権利侵害の事実を含む。） 

②裁判所が仮の地位を定める仮処分を許可しない場合、申立人が補填不能な損害を受ける

か否か 

③申立ての許可、不許可が双方に及ぼす損害の程度 

④公益（医薬品の安全や環境問題等）に対して如何なる影響をもたらすか 

 また、知的財産裁判所により公布された「知的財産民事事件における仮の地位を定める

仮処分の審理モデル」6は、以下のとおりである。 

                         
6 知的財産裁判所のホームページ：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=62&catid=52:2011-01-0

4-01-50-21&Itemid=373［最終アクセス日：2011 年 1 月 21 日］ 
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知的財産民事事件における仮の地位を定める仮処分の審理モデル（専利権侵害事件を例と

して） 

※各手続に要する時間は参考として提供するものであり、実際に要する時間は個別案件の状況による。 

 

申立人が申立てを提出 

 第 1 回目の書状交換完了 

技術審査官

が裁判官に

意見を提供 

第 2 回目の書状

交換（必要時） 

第 1 回目の意見陳述期日 

（技術審査官が同席して

協力） 

第 2 回目の意見陳述

期日（必要時）（技術

審査官が同席して協力） 

決定（本案終結） 

申立人： 

一、申立人が専利権者の場合：専利証書、専

利公報（クレームの範囲及び明細書が記載

されているもの）、相手方がなした侵害事

実を疎明できる証拠。（方式審査を経た実

用新案の場合、前述の証拠のほか、実用新

案技術評価書又は他の当該実用新案が登録

要件を満たす証拠を提出しなければならな

い。） 

二、申立人が被疑侵害者の場合：専利権侵害

を構成しないことを示す証拠を提出し、疎

明しなければならない。 

三、事実や証拠を提出して具体的に疎明しな

ければならない事項：重大な損害の発生を

防止すること、差し迫った危険を回避する

こと、どのような類似する情況を有するか、

裁判所が本件申立てを許可しなければ、如

何なる重大な損害をもたらす可能性がある

か。（疎明に不足がある場合、裁判所はそ

の申立てを却下しなければならない。） 

裁判所： 

一、申立人が補正すべき部分につき、申立人に

補正を命じ、かつ、申立書の謄本を相手方に

送付する（いずれも、裁判所において提出す

る場合を除き、謄本又はコピーをもって直接

相手方に通知する旨を明記）。相手方が外国

人又は外国法人である場合には、外国への送

達に要する時間も考慮しなければならない。

二、申立人が担保として供託すべき金額及び相

手方が仮の地位を定める仮処分を免れる又

は取り消すことができるか否か、その場合に

供出すべき担保金の金額につき、裁判官が双

方に意見を陳述するよう、並びに関連する事

実や証拠を提出して疎明するよう命じるこ

とができる。 

7 日 

14～21 日 30～45日 

30～60日 

14~21 日 

30～45日 

裁判所：重大な損害の発生を防止するため又は

差し迫った危険を回避するため、保全する必要

があるか否かについては、以下の事項を斟酌し

なければならない。 

一、将来、申立人が勝訴する可能性（権利の有

効性及び権利侵害の事実を含む） 

二、裁判所が仮の地位を定める仮処分を許可し

ない場合、申立人が補填不能な損害を受けるか

否か 

三、申立ての許可、不許可が双方に及ぼす損害

の程度 

四、公益（医薬品の安全又は環境問題等）に対

して如何なる影響をもたらすか 

裁判所： 

申立人が申立ての理由、保全の必要性を疎明したと

しても、裁判所は、依然として申立人に担保の提供

を命じ、担保が提供されて初めて仮の地位を定める

仮処分を命じることができる。担保の金額は、相手

方が提出した証拠（仮の地位を定める仮処分により

生じた損害）を斟酌すべきである。 
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（５） 差止が認められなかった場合の金銭的賠償 

 

 専利権は「排他権」であるという点からみて、権利侵害が発生した場合、侵害行為の停

止、排除を請求できるほか、侵害が現に発生しなくても、将来発生するであろうことを証

明できれば、この発生するであろう侵害の防止を請求することもできる。この侵害排除や

侵害防止は侵害者の故意又は過失を前提としない。それに対し、損害賠償請求権は侵害行

為により生じた損害を補填することを目的とするものであり、侵害による損害があったこ

とを立証しない限り、請求することができず、しかも侵害者の故意又は過失を前提とする。

よって、現時点で未だ発生していない、将来発生するであろう損害につき、賠償を請求す

ることはできない。過去の裁判例を調べたところでも、将来の金銭的賠償を命じた裁判例

はない。 

 

（６） 差止請求権の制限と強制実施権との関係、及び TRIPS 協定等との関係 

 

（ｉ） 強制実施権 

 TRIPS 協定の規定に従い、台湾の専利法にも強制実施権に関する規定が設けられてい

る。専利法第 76 条 8 によると、国家の緊急事態への対応又は公益の増進など、一定の要件

を満たした場合、専利主務官庁は、請求により当該申請者に特許権の強制実施を許可する

ことができる。強制実施の制度は、特許権だけに適用され、実用新案権と意匠権には適用

されない。 

 専利法第 76 条に定められる要件を満たせば、強制実施の申立てを行うことができるの

で、侵害訴訟の係争中であっても、当該条項に基づき強制実施の申立てを行うことができ

る。なお、過去の裁判例を調べたところ、係争中の侵害訴訟において、被告が強制実施の

申立てを行い、それを理由として抗弁した裁判例はない。 

 また、実務において、強制実施を許可した例が 1 つだけある。それは、2005 年 12 月に

知的財産局が行政処分により行政院衛生署に鳥インフルエンザの予防及び治療医薬品の特

許技術の強制ライセンシングを許可したケースであり、これは、世界で初めて H5N1 型鳥イ

ンフルエンザに対抗するためという条件付で特許強制実施の方式により当該薬品の製造に

実施したケースとなった。 

 

（ｉｉ） TRIPS 協定 

 

 差止請求について TRIPS 協定との関連で言及した過去の裁判例を以下に示す。 
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① 台湾高等裁判所 95 年度抗字第 1496 号民事決定7 

 

 本件は、フランスの会社が台湾の会社を相手に仮の地位を定める仮処分を申し立てた事

件である。当該台湾会社に特定の侵害製品の販売、販売の申込み、使用などの行為の禁止

が命じられたことに対し、台湾会社が「専利法により、中華民国の国民が外国において同

等の権利を享受することができる場合に限り、当該外国の法人は民事訴訟を提起すること

ができるので、本件のフランス会社はそれについて立証しなければならない」と反論し、

当該フランス会社が仮処分を申し立てる資格について疑義を呈した。最終的に裁判所は、

次の見解を採り、TRIPS 協定の加盟国の国民が台湾において特許訴訟を提起する、又は仮

の地位を定める仮処分を申し立てる資格を認めた。 

 当該決定の概要：世界貿易機関（WTO）は、知的財産権の保護につき、「知的所有権の貿

易関連の側面に関する協定(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights、以

下「TRIPS 協定」という。)」を定めており、TRIPS 協定第 1 条の規定によると、WTO 加盟

国は、均しく当該協定の内容に従わなければならず、フランスと台湾は、それぞれ 1995

年 1 月 1 日、2002 年 1 月 1 日に世界貿易機関へ加入したので、当然、TRIPS 協定の内容を

遵守しなければならない。TRIPS 協定第 42 条には、「加盟国は、この協定が対象とする知

的所有権の行使に関し、民事上の司法救済手続を権利者に提供する。（Members shall make 

available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of 

any intellectual property right covered by this Agreement.）」と定めており、また、

TRIPS 協定第 1条及び第 27 条の規定によると、専利権は当該協定が取り上げた知的財産権

の分野にも含まれているので、前記 TRIPS 協定の規定により、当然、フランスは台湾国民

にフランスにおいて特許訴訟を提起する権利を与えなければならない。当該協定により、

フランス会社は台湾で特許訴訟を提起する、又は本件につき仮処分を申し立てることがで

きる。 

 

② 台北地方裁判所 95 年度智字第 126 号民事裁判 

 

 本件は、前記事件の本案訴訟であり、当事者は前述の当事者と同一であった。当該フラ

ンス会社は、当該台湾会社が専利権を侵害していると主張し、侵害行為の差止めと損害賠

償を請求した。本件において、被告である当該台湾会社は、前記「当事者能力、適格」に

関する争いを理由として反論したものの、裁判所は前記の見解を採り、原告の当事者能力

を認め、また当事者として適格であることを認定した。 

（７） 専利権行使の状況（統計データ） 

                         
7 調査の結果、本事例のほかに、TRIPS 協定（特に第 44、30、31 条について）に言及した裁判例は見出せなかった。 
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（ｉ） 司法院のデータベース 

 

 下表は、司法院のデータベース8に基づく 2005 年～2009 年における各年度の専利権紛争

事件終結件数の統計データである。 

 

2005 年～2009 年、専利権紛争事件の終結件数（単位：件） 

年度 2005 2006 2007 2008 2009 

第一審（地方裁判所） 178 273 189 239 180 

第二審（高等裁判所） 57 68 75 56 28 

第三審（最高裁判所） 10 34 26 28 34 

 

（ｉｉ） 知的財産裁判所のデータベース 

 

 2008 年 7 月 1 日に知的財産裁判所が設立され、専利権を含む知的財産権に関する第一、

二審の民事訴訟案件は、知的財産裁判所の管轄となった。下表は、知的財産裁判所9のデー

タベースに基づく 2008 年 7 月～2010 年 11 月における専利権紛争事件の終結件数、及び仮

の地位を定める仮処分の事件件数に関する統計データである。 

 

2008 年 7 月～2010 年 11 月、専利権紛争事件の終結件数 

年度 
2008 年 7 月～

2008 年 12 月

2009 年 1 月～

2009 年 12 月

2010 年 1 月～

2010 年 11 月

第一審（知的財産裁判所） 11 132 204

第二審（知的財産裁判所） 14 59 83

 

2008 年 7 月～2010 年 11 月における仮処分及び仮の地位を定める仮処分の終結件数 

民事第一審 終結件数 許可 取下 棄却 その他 

仮の地位を定める仮処分 27 4.5 9 10.5 3* 

仮処分 8 3 1 3 1 

注：１．許可件数＝許可＋（一部許可／2） 

  ２．棄却件数＝棄却＋（一部棄却／2） 

＊：管轄転移と和解 

 

                         
8 司法院のデータベース：http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm［最終アクセス日：2011 年 1 月 19 日］ 
9 知的財産裁判所のデータベース：http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php［最終アクセス日：2011 年 1

月 19 日］ 
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また、専利権者の勝訴率に関する統計データについては、知的財産裁判所のデータベース

では公表されていないが、2010 年 9 月 25 日に行われた「専利有効性認定基準セミナー」

において、同裁判所の裁判官より、以下のデータが提供された。 

 

2008.7.1～2010.7.31 勝訴率 終結件数 勝訴件数 

合計 勝訴 一部勝訴 

民事第一審訴訟、専利権案 4.51％ 255 11 5 13 

注：１．勝訴件数＝勝訴＋（一部勝訴／2） 

  ２．勝訴率＝勝訴件数／終結件数＊100 

 

2008.7.1～2010.7.31 破棄率 終結件数 破棄件数 

合計 全部破棄 一部破棄

民事第二審訴訟、専利権案 11.02％ 118 13 8 10

注：１．破棄件数＝全部破棄＋（一部破棄／2） 

  ２．破棄率＝破棄件数／終結件数＊100 

 

（８） 裁判所に提起する方法以外に差止めを請求する手段 

 知的財産権の保護策の一環として、台湾の税関では、商標権、著作権、専利権を侵害す

る物品（以下「侵害物品」という。）に対し、輸出入差止措置がとられている。知的財産

権の侵害物品は、関税法第 15 条により輸入することができない。輸出入差止措置の実施は、

侵害された権利の種類により手続が異なり、専利権に係る侵害物品の差止めは、まず権利

者が裁判所より当該侵害物品の輸出入を差し止める旨の仮処分を得なければならない。こ

の仮処分を得た後、専利権者が専利侵害に係る輸出入メーカーの名称、貨物の名称、輸出

入の税関及び期日、飛行機（船舶）の便名、コンテナ番号、貨物の保管場所及びその他関

連する具体的な情報を税関に提出すれば、侵害物品の輸出入差止を申し立てることができ

る。 
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III． 国内企業・研究機関における状況と考え方 

 

１． ヒアリング調査概要 

 

（１） 調査対象  計 30 者 

 内訳（製造業を中心に大企業25社、中小・ベンチャー企業 2社、大学・研究機関 3者） 

 

（２） 調査期間  平成 22 年 10 月～平成 23 年 2月 

 

（３） ヒアリング調査内容 

 日本特許に基づく権利行使の状況と権利行使についての考え方を把握する。ヒアリン

グ調査票については、資料編Ⅱ．１．に掲載する。 

 

２． ヒアリング結果のまとめ 

 

 個別のヒアリング結果については、ヒアリング対象者の了解を得た内容部分について

は、資料編Ⅱ．２．に掲載する。以下に、ヒアリング調査において聞かれた意見を示す。

なお、複数のヒアリング対象者から重複する回答が聞かれた場合には、適宜まとめた。 

 

（１） 権利行使の方針 

 

 権利行使の方針は、製造企業では、他社品を排除することを主目的としているが、業

態、業界内の交流の状況によって、強く他社品排除を望む場合と、他社品排除を望んで

いたとしても実施料率やクロスライセンスなどの条件次第でライセンスに応じる場合

と、他社品排除は考えていない場合が見られた。相互に他社技術を使っていることが多

い業界や、競合他社間での交流があり関係の悪化を望まない業界では、警告を行う段階

では他社品を排除することを望んでいたとしても、条件次第でライセンスを許諾する傾

向が窺えた。公共性の高い事業を行っている企業、又は、複数の部品メーカーや材料メ

ーカーから供給を受けている企業では、それらの納入企業に広くライセンスを許諾する

傾向がうかがえた。また、部品や材料などの中間製品を扱う企業においても、納入先企

業への供給安定性の問題から、競合他社品を完全に排除することを望まないという状況

がうかがえた。 

 以上のような傾向に関しては、同一企業内においても事業分野ごとに状況が異なって

いる場合には、その事業ごとに判断するという意見も聞かれている。主力事業ではない

分野では、ライセンスを許諾する傾向のあることがうかがえた。 
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 大学では、広くライセンスを許諾する方針であるという意見が聞かれているが、公益

に反する場合には許諾を見送るという意見も聞かれた。 

 

（２） ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 

 ライセンス交渉や訴訟において、特許権者側が差止請求権の存在をどのように利用し

ているかについては、特許権者の権利行使の目的によっても異なっている。自社事業を

保護し他社品を排除する目的が強い場合には、差止めが目的であり、差止請求権を交渉

手段として利用することは考えられていない。他方、排除することを目的としているが

法的措置を取ることまでは考えていない場合においては、法的措置を匂わせて対応を促

すという手段として、差止請求権の存在が利用されることもある。ライセンスを目的と

している場合であっても、交渉が停滞している場合に、法的措置も引き合いに出して解

決が図られることがある。また、差止請求権をライセンス交渉の手段として利用するこ

とはないが、差止請求権があることを当然の前提として、交渉が進むものと考えている

という意見も聞かれた。 

 特許仲介業者1のような所からの警告状では、最初に送付された警告状に法的措置や、

差止めといった文言が記載されている場合もあり、交渉段階では、差止請求権よりも訴

訟提起を交渉手段として利用される場合もあるとの意見が聞かれた。 

 

（３） 警告状の送付及び受理についての状況 

 

 企業が警告状を送付する場合の相手は、競合他社である。警告状を送付する場合には、

特許の有効性について慎重に検討し、送付先企業の製品を特定し、侵害の有無を検証し

た上で警告状送付を行う場合が多い。 

 一方、特許仲介業者のような所から警告状を受け取ることがあるかという質問に対し

て、あるとの回答が得られたのは5社である。ただし、従来から個人名での警告状を多く

受け取っている場合や、競合他社ではないことはわかるが、警告状の送り主がどのよう

な者であるかわからないといった意見も聞かれている。 

 また、競合他社以外の所から送付される警告状は、侵害の有無の検討がなされていな

い場合もあり、受け取った企業が特に対応せず静観していた場合にはその後の連絡もな

い場合もあるため、警告状と言えるのかどうかの判断が難しいとの意見も聞かれている。

ただし、一部の業種では、特許仲介業者のような所からの警告状の受取が増加している

との意見も聞かれた。 

                         
1 ヒアリング対象者側で、特許仲介業者、ライセンス会社、NPE 等の様々な表現がされる場合があるが、ここでは、

個人発明家、大学、一般企業以外を、仮に「特許仲介業者」と表現することにする。 
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（４） 差止請求権を制限すべきであるかどうかについての考え方 

 

 多様な意見が聞かれ、まとめることは困難であるが、大きく4つに分けることができる。

①差止請求権を制限すべきではないという意見、②制限すべき場合はあり得るが予め規

制すべきではないという意見、③差止請求権の制限以外の方法によって権利行使を制限

すべきという意見、④差止請求権を制限する方が好ましいとする意見、である。 

 

 ＜ヒアリングで聞かれた意見＞ 

（ⅰ） 差止請求権を制限すべきではないという意見 

 

・差止請求権が制限された場合には、特許権の価値が非常に低いものとなってしまう

ので、当該特許を不実施の者による権利行使であったとしても、差止請求権を制限

するべきではない。 

・差止請求権は、パテントトロールのような者にとって強い交渉手段ではない。 

差止請求権の行使が制限されたとしても、パテントトロールのような者の活動に大

きな影響を与えると思われない。（米国でのeBay判決後もパテントトロールの数は

むしろ増加している。） 

・部品あるいは、寄与度の低い特許による完成品の差止めを制限するという考え方も

あるが、そのようなごく小さな特許を差し止めることによって、最終製品を実現で

きなくなるのであれば、それだけの価値のある特許と考えるべきである。 

 

（ⅱ） 制限すべき場合はあり得るが、あらかじめ規制すべきではないという意見 

 

・差止請求権の行使が制限されるべき場合はあると考える。しかしながら、どのよう

な場合に制限すべきという明確な線引きは難しく、個別に判断されるべきものであ

る。 

・公共の利益の観点から差止請求権を制限するという考え方もあるが、どこまでが公

共の利益かは非常に難しい問題である。一部の特許にだけ差止請求権を制限するこ

とは難しく特許制度そのものが崩壊していく危険性がある。 

・不実施の者による差止請求権を制限するという考え方もあるが、不実施の定義が明

確ではない。個別に判断されるべきものである。 

・不実施の者による差止請求権を制限するという考え方もあるが、自社事業から他者

を排除するために維持している特許については、不実施として扱うべきではなく、

事業を行っているかどうかで判断すべきである。 
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・不実施の者による差止請求権を制限するという考え方もあるが、ライセンス許諾等

によって、容易に実施していると主張し得る。差止めを制限することによって、特

許権者に損害が発生するかどうかで判断すべきである。 

 

（ⅲ） 差止請求権の制限以外の方法による制限が好ましいとする意見 

 

・不実施の者による差止めを認めるのは行き過ぎであるが、不実施の定義が明確では

ない。また、差止請求権の行使の制限によって、パテントトロールのような者の活

動が減少するとも思われない。実施料に上限を設けることが好ましい。 

 

（ⅳ） 差止請求権を制限する方が好ましいとする意見 

 

・不実施の者による差止めを認めるのは行き過ぎである。訴訟において個別に判断さ

れるのは当事者にとって負担が大きいので、何らかの規制を設けることが好ましい。 

・開発を行った者が権利を有するべきものと考えている。他者から特許を入手した者

による差止めを認めるのは行き過ぎである。 

・開発を自ら行い特許権を取得した者であったとしても、事業を行っていない者によ

る差止請求権の行使を認めることは、特許法の趣旨に反するので何らかの規制を設

けることが好ましい。 

・公共の利益の観点から、差止請求権の行使が制限されるべき場合はあると考える。

訴訟における判断に委ねるのも使いにくい面があり、特許法に差止請求権を制限す

る法律が入っていても良い。 

 

（５） 差止請求権の行使に制限が課された場合の企業活動への影響についての考え方 

 

 仮定での話であり、想定する差止請求権の行使の制限の条件も異なるが、製造企業へ

の影響はほとんどないと考えている企業から、ライセンス交渉にも支障が生ずると考え

る企業まで、幅広い意見が聞かれた。 

 

 ＜ヒアリングで聞かれた意見＞ 

・公共の利益の観点から、又は、不実施の者による権利行使の場合に限定して制限が

なされるのであれば、基本的には、企業活動やライセンス交渉に影響はない、又は

少ない。 

 ・公共の利益の観点から、又は、不実施の者による権利行使の場合に限定して制限が
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なされるとしても、その定義が明確なものとなるとは思えず、差止請求権が制限さ

れるリスクを考慮せざるを得ない。 

 ・限定的な制限がなされるとしても、特許権の価値を低下させる。 

 ・何らかの制限が課された場合、通常の企業間でのライセンス交渉も難航する場合が

生ずると考えられる。 

 ・侵害が見つかった場合に、実施料を払えばよいと考える企業が出てくると考えられ、

研究開発を行うことに対するインセンティブが減少する。 

 ・特許権の価値が低下する結果として、実施料の相場が低下することが予想される。 

 

（６） 権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているかどうかについての意見 

 

 日本の特許侵害訴訟における特許権者勝訴率や、特許法第104条の3の導入によって、

訴訟の場において特許無効の抗弁ができるようになったことへの影響について、質問し

たものである。 

 訴訟提起にあたっては、その事件について個別に状況を判断するのであり、一般的な

勝訴率等は、影響はないという意見が大部分ではあったが、一般的な特許権者勝訴率も1

つの判断材料ではあるという意見も聞かれた。 

 特許法104条の3の導入も権利行使における戦略への影響については、特に影響はない

という意見が大半ではあったが、下記のような意見も聞かれている。 

 ＜ヒアリングで聞かれた意見＞ 

 ・無効とされるべき特許によって権利行使がなされるのは好ましくなく、特許法104

条の3によって裁判の場で無効を争い得ることは重要である。無効率がどの程度か

ということよりも、本来無効となるべき特許に権利を付与されないことが好ましい。

無効となるべき特許によって権利行使が濫発される問題は大きい。 

 ・特許庁の審査で一旦特許になったものが、後で無効となるのでは、権利として安定

性に欠け、使いにくいと感じている。 

 ・進歩性、サポート要件等、判断される時期によって基準が異なるため、権利行使す

る際に注意を要する。判断基準が高いか低いかではなく、安定していることによっ

て、争いの余地が減少すると考えている。 

 ・訴訟の場において、特許無効まで含めて争うことができるのは、効率的である。 

 ・訴訟の場において、特許無効まで含めて争うことができることによって、全体を考

慮した判決が得られるのは、好ましい。 

 

（７） 権利行使する者による対応の差（海外での対応を含む）について 
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 権利行使する者がどのような者であるかに関わらず、当該特許の強さ（有効性、権利

範囲等）、関係する自社事業の状況、自社実施技術との関係、特許権者の提示するライ

センス料の額、訴訟となった場合の費用、勝訴の可能性など、総合的に考慮し判断がな

されている。 

 そのような中、特許権を行使する者が、競合他社や製造企業等ではなく、パテントト

ロールのような所であった例や、そのような場合の対応方法として、以下のような意見

が聞かれた。なお、日本では、そのような例が比較的少ないことから、海外での対応方

法を含めての意見を伺ったものである。 

 ＜ヒアリングで聞かれた意見＞ 

・パテントトロールの提示額は、訴訟費用よりも多少安い程度である場合が多い。 

・特許の有効性、自社実施技術が権利範囲に属する可能性がある程度なければ、一般

企業が特許権者であったとしても交渉には応じないが、パテントトロールに対して

は、その閾値を高くしている。（一旦、交渉に応じれば、侵害を認めたとみなされ、

一般の企業に対してよりも、後々の話合いが困難になるため。） 

・一般企業に対してよりも、多少高額であっても支払い、解決を図る場合がある。 

・ランニングロイヤルティではなく、過去分、将来分を含めて、一時金で解決するよ

うにする。（後々に問題を残さないようにする。）特許権者側から一時金を望む場

合も多い。 

・将来的にも狙われることを警戒し、支払うことが妥当ではないと思われる金銭は払

わず、徹底抗戦する。 

 

 また、ライセンス契約を交わした後の問題として下記のような意見が聞かれた。 

 ＜ヒアリングで聞かれた意見＞ 

・ライセンス後の実施料の値上げ要求 

・標準技術策定に参加した企業の特許権が移転した結果として、新たな特許権者が実

施料の値上げを要求する。（RAND ライセンスではこのような要求を規制する根拠が

ない。） 
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ＩＶ. 権利行使についての各委員の考え方   

 

１． 医薬品産業界における特許権の権利行使の実態と考え方 

 

（奥村 洋一委員） 

 

（１） 譲れない独占権の確保！ 

 

 医薬品の研究開発には凡そ 1,000 億円の費用と 10 年以上の歳月が必要なこと

はよく知られている。製品化に成功した場合、製品を保護する特許権の残存する

特許期間は市場において独占権を確保し、少なくとも同じ有効成分の後発医薬品

の市場参入を防御できなければ、事業自体が成立し難い。つまりこの期間に投資

を回収し、利益を上げ、次の新薬研究開発の原資を確保する。一旦、独占権が消

滅し、後発医薬品が市場に登場すると、その時点で実質上その新薬事業は終焉を

迎える。したがって、全ての国の特許法における差止請求権は製薬産業界の命の

綱である。 

 また、製薬産業界以外においても、この差止請求権は特許制度の根幹をなすも

のと考えている。技術という無形財産を法律で定義した権利、つまり特許権に仕

立て上げることで、権利自体がポータブルとなり、権利者が積極的に技術を他者

と共有することを促進した。また、一度に多数の他者と共有することも、権利移

転することも容易になった。こういった特性により特許法は産業が益々新しい技

術を取り入れて発展することに大きく貢献してきた。ところが、特許権の差止請

求権に制限を加えると、この正のサイクルは回らなくなると考えられる。権利侵

害をしても差し止めされないとなれば、 悪の事態でも合理的な額の金銭賠償で

事件は収拾するので、権利を尊重する必要がなくなる。有益そうな他者の技術を

見つけたら、まずはコピーして実施し、それがうまく事業になり、権利者から権

利侵害を主張されたときにだけ、金銭賠償するという事態も招きかねない。こう

いう制度となれば、多くの場合、技術は秘匿される。また、有効成分など医薬品

の情報は患者の権利を守る意味もあり、行政上秘匿しておけない。つまるところ、

このような制度下では医薬品産業は成立し得ない。 

 技術の有効利用という面から考えてみても、特許権の差止請求権の制限は好ま

しいものではない。例えば、一律に権利の制限を行うのではなく、特許権を譲渡

する際に限り、差止請求権を剥奪するあるいは当事者間でその権利行使を制限す

るというアイデアも考えられるが、こういった制限があってもうまく社会が廻る

のは、研究開発、製造、販売など全ての工程を自社で行うという伝統的な産業構
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造が維持できる場合だけである。現代のように、一製品にかかわる技術開発でさ

え複数当事者で手分けして行うような時代には相応しない。比較的古い産業構造

を維持してきた製薬産業界でも既に多くの新薬の種（シード化合物）はベンチャ

ー企業によって創出されており、権利移転に伴い、特許権の効力に制限が課され

るとベンチャー事業自体が動かなくなる。ひいては、新薬を生み出す力が社会か

ら消失する恐れがでてくる。 

（２） パテントトロールって何だろう？ 

 

 しかし、一方では、自ら発明実施は行わないが、製品技術のコア部分ではない

些細な技術に関する特許権を第三者に行使することで、法外な実施料を要求し、

その実施料収入を事業とする者が現れて、多くの装置産業、IT 産業などの企業

は特許権の権利行使による差止の恐怖から逃れられなくなっているという現実

もある。同様の問題は医薬品産業界においても考えられる。例えば、有効成分と

は無関係の賦形剤、滑沢剤、崩壊剤など医薬品製剤の一成分に関する技術や包装

技術に関する権利で、医薬品の取引自体の差止を求められるということが考えら

れる。 

 仮に単純に、自らの発明実施をしないものをパテントトロールと定義すると、

大学、NIH（国立衛生研究所）や NCI（国立癌研究所）のような機関は全て特許

権を何らかの目的で第三者に用いれば、パテントトロールということになってし

まう。製薬産業界におけるベンチャー企業は 終的な事業自体は自ら実施しない

ことも多く、そういう意味ではベンチャー企業もパテントトロールの範疇に入っ

てしまう。 

 さらに、ライセンス供与において不当に多額の金銭を要求するものをパテント

トロールと称したくなる気持ちは理解できないでもないが、私人間の取引におけ

る価値の問題であるから、そこに明確な線引きを行うことは不可能と考える。 

 こういった者たちの特許権の譲渡時に権利効力の制限を加えるとすると、譲渡

された権利の価値が大きく損なわれ、実質上利用されなくなることも考えられる。

したがって、特許法の規定として、特許権の効力を何らか制限するというのは、

特許権を無価値化することに等しいと考えられる。 

（３） 事業の公益性は関係あるか？ 

 

 一方、正当な権利をその法律の定めるところに依拠して、侵害者の行為を差し

止めるのは全く正しい権利の使い方のように思われるが、医薬品産業界でもジレ

ンマは存在する。特に医薬品は人命に密接に関る事業であり、その事業活動自体

が非常に公益性の高い事業であるから、特許法によって第三者の活動が制限され
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ることがあってはならないという考えが存在する。 

 前記例のように医薬品の包装、例えば箱の形状などの特徴に関する発明の権利

の場合、よほどのことがない限り、箱自体を交換すれば代用の利く話なので、効

力の制限という議論は出てこない。しかし、医薬品自体、例えば錠剤の添加剤に

関する特許権を保有する権利者が自分では発明実施もしていないが、当該錠剤医

薬品の差止を求めた場合、それが正当に認められるのか、という命題は簡単には

回答できない。 

 錠剤のような製剤の含有成分を変更するにはそれ相応の試験や申請が必要で、

簡単に即時に代替物と入れ替えることができない。つまり、製品の差止めが決定

すると代替添加物に交換するための開発期間及び薬務行政上の許可を取得する

ための期間はその医薬品が患者に投薬されないという事態が生じる。また、その

特定の添加物でなければその有効成分を含む医薬製剤が安定な製品として存在

し得ないような場合は、代替添加物もないということで、その対象医薬品は特許

権による差止の効果が有効な限り、患者に提供されることはない。特定の重篤な

疾患に対する唯一の医薬品である場合には重大な生命維持の問題が生じる。しか

し、その医薬品の有効成分と同種同効の別の有効成分の医薬品が市場に存在し、

その医薬製剤は問題の添加物を利用していないとすると、患者は医薬品を同種同

効の別の物に交代すれば疾患の治療に問題を来すことがなくなる可能性が大き

い。また、疾患自体が重篤なものでない場合には同種同効の医薬でなくとも、異

種同効の別の医薬品の投薬で重大な問題が発生することは少ないと考えられる。

また、有効成分の物質特許であっても類似した事例は考えられる。通常、物質特

許はマーカッシュクレーム（Markush Claim）と称される形式で広範囲な化合物

を技術的範囲に含む。したがって、自らが実施していない物質に関する他者の開

発活動に対して権利行使することもあり得るわけである。 

 上記した重大な生命維持の問題が発生するような事態を招く権利行使を実行

する権利者が存在するとは思われないが、そのようなケースは国家の福祉政策と

して論じられるべきものと考える。また、それがどのような類型のものであるか、

普遍化することは難しく、案件毎に十分に吟味検討されるべきと考える。これを

特許法の下、何らかの公益性を定義することで、特許権の差止効力に制限を設け

ることは非常に危険と考えざるを得ない。製薬産業界以外においても、いわゆる

パテントトロールと称されている者による権利行使で一定の製品群の市場供給

が危うくなるなどの社会的不安定を奏する可能性のある場合も考えられる。こう

いった案件でも、上記製薬産業界での事例と同じ理由で、公共性・公益性の要件

を安易に適用し、特許権の権利効力に制限を加えるというのは慎重にするべきこ

とと考える。民法上の権利濫用の法理に基づき、特許法で定められた権利の効力
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を制限することが難しいというのは、事情を総合考慮するから予測可能性が低い

という問題が指摘されている。しかし、予測可能性が低いという理由だけで排除

して考えてよい問題とは思われない。 

 製薬産業界においては、公共とか公益という観点より、いわゆるセーフハーバ

ーの範囲、試験研究の範囲を国民生活・社会に役立つように運用することの方が

現時点では重要であり、有用な活動であると思われる。 

（４） 日本の産業を海外展開させるには・・・ 

 

 民主党政権下検討されている経済の新成長戦略でも、新幹線事業や原子力発電

などのように日本の産業が国内だけではなく海外にも展開し、体力を増強するこ

とが求められている。特に東アジア経済圏構想では新興国での日本企業の事業活

動が鍵となる。 

 殊に医薬品産業界においては知的財産権によって一定期間の独占権が確保で

きない限り、その地域での事業活動実行が困難であるから、新興国に適切な知財

保護を求めることは必須の政府の活動であると考える。その際、特許権の差止請

求権に制限を付加することは全く意味を成さない。また、FTA、TPP に代表され

る二国間あるいは多国間経済交渉において、日本国の特許法の差止請求権に制限

を加えることは相手国に効力の弱い特許権の制定を許す根拠とされるおそれも

考慮するべきで、逆に作用するとしか考えられない。 
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２．  一電気メーカーの考え 

 

（高尾 昌之委員） 

 

（１）  近時の電気業界の状況 

 

（ⅰ） プロパテントの必要性 

 

 日本の活力の回復には、国内の雇用を支える製造業の国際競争力の向上が重要な要素の

一つであることは異論のないところであろう。技術力のある日本が魅力のある製品を作り

上げて市場を形成しても、やがて新興諸国に追いつかれ、逆転されてしまう現実を打破し

なければならない。 

 この現実には機械や電気を利用した部品の入出力においてデジタル化が進行して部品間

のインターフェースを容易としたモジュール化が起因しているとの指摘がある1。 

 モジュール化の進展は、いわゆる摺り合わせ技術を不要とし、ノウハウが乏しいメーカ

ーが同分野に参入するハードルを押し下げる。そして、新たな製品を世に出したメーカー

が、その開発投資を回収する間もなく価格競争に入らざるを得なくなる状況を導いてしま

うとされている。 

 このような状況にこそ、メーカーは事業戦略・研究開発戦略と一体となった知財戦略の

もと知的財産権を活用した法的な参入障壁を作り、日本は知的財産権の効力を強化しプロ

パテント政策を一層推し進め、メーカーが開発投資を繰り返し行える環境を整えることが

求められる。 

 

（ｉｉ） 権利侵害リスクの増加 

 

 モジュール化の進展によって製品の多機能化が容易になってきたことに伴い、機能の追

加をもって市場における製品の競争力強化を図ろうとするメーカーが出てきている。この

ことによって、一つの製品に複数の特許発明が活用されることが一層加速されてきている

2。 

 また、モジュール化の進展は、生産の分業化をも促進し、購入してきた部品の構造がブ

                         
1 小川紘一「我が国のイノベーションシステムと知財立国のジレンマ ─ グローバル市場の知財マネージメントが主役に

なる時代の到来 ─」知財管理 vol.60 No.3 355 頁-374 頁（2010 年） 
2 安田太「日本が抱える課題とその克服－日本企業の権利取得行動、それに起因する滞貨問題とその克服－」財団法人知

的財産研究所 20 周年記念論文集『岐路に立つ特許制度』（財団法人知的財産研究所、初版、2009 年）181 頁にも『現在

社会においては、特定の特許権により事業を独占的に実施できることは一部の医薬品等を除いてほとんどなく、電気電

子製品などに代表されるように多くの製品は累積的イノベーションの塊であり、電気電子製品には数百から数千ともい

われる多くの特許権が含まれ、しかも複数の者が特許権を持ち合っている状況となっている。』とある。 
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ラックボックス化していることよって特許権侵害リスクが測れないという事態をも招来す

る3。このようなリスクをメーカーが抱えていることを NPE（Non Practicing Entity）4は

良く知っており、部品のメーカーではなく、当該部品を購入して組み込むメーカーを相手

に部品に関する特許権の行使をほのめかすような、相手の弱点を突く戦略を図ってくるこ

とも少なくない。近時のモジュール化の進展はメーカーの NPE による脅威を増加させてお

り、メーカーはプロパテント政策の推進を要請する一方で、侵害リスクの減少を併せて行

っていく必要に迫られている。 

 

（２）  自社における権利行使の実態 

 

（ⅰ） 自社の権利行使態様 

 

 同業者間であれば、相手の知的財産を尊重した事業展開を図っており、必要なライセン

スは事前に手当をするべく当事者間での条件交渉がなされる。金銭的補填をもって解決を

する場合が多いが、知的財産権による事業の独占を図る場合にライセンスを許諾しない場

合もあるし、技術の差別化を図る場合に特定の技術（機能）に限ってライセンスを許諾し

ない場合もある。いずれにしても、同業者間ではお互いの知的財産を尊重した話合いがな

され、訴訟は最後の手段と考えている。 

 訴訟に持ち込み、差止請求権を行使するのは、自社のビジネスモデルを壊してしまうよ

うな悪質なものや、自社のビジネスにタダ乗りしようという者に対してのみである。また、

権利行使をする前には他社の製品分析と自社の特許権の無効調査を徹底し、特許権侵害が

確実であろうとの判断をしてから権利を行使している。 

 

（ｉｉ） NPE からの権利行使 

 

 日本では、NPE が原告となる特許権侵害訴訟を自社はこれまで経験していない。また、

NPE が原告となっている裁判事例は日本ではほとんど見当たらない。 

 「表 1 自社が受けた米国特許権侵害訴訟の原告の属性毎の件数」に示すように、米国

においては、2000 年頃は原告がメーカーや個人の発明家であったが、2008 年頃からは原告

のほとんどが NPE ということになってきている。過去、NPE から提訴された裁判において、

                         
3 部品メーカーに損害を填補してもらう契約をしたとしても、和解をした場合に和解金を部品メーカーに填補させること

はできないし、差止めによって事業を停止せざるを得なくなった場合に部品メーカーの資力では損害を填補しきれない

ことが予想されるので、部品メーカーとの契約で全てのリスクを回避することは困難である。 
4 本稿では、「特許権を所有するが、特許発明の実施（特許法 2 条 3 項）を事業として行わず、また行う予定もなく、賠

償金やライセンス料や特許権の譲渡料を得ることを主たる事業内容としており、ライセンス料などを高額化するために

差止請求権の行使を交渉材料とする者」を指す。なお、同様の活動を行う個人も含むものとする。 
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地裁で差止命令が出ることを懸念して、多額の和解金を払って解決したこともある。「図 1 

自社が受けた米国特許権侵害訴訟件数」に示すように、eBay 判決が出た以降も訴訟を受け

る件数は減るどころか増加しているものの、差止めによる事業停止の危機感は薄らいでお

り5、NPE に対して安易に妥協（和解）することなく対決できる環境になってきた。 

 一方で、中国において自社は昨年初めて、しかも個人発明家から訴訟を受けており、今

後、中国において NPE から訴訟提起せられる可能性が高いと考えている。 

 NPE といえども正当な権利者である以上、正当な権利行使をする限りにおいては、事業

を自ら営んでいないこと自体を問題にはしていない。米国における訴訟を通じて感ずると

ころは、NPE が発明の実施行為にあたる生産や販売を事業として営んでいないため特許権

侵害訴訟の被告の立場になることがないからであろうか、独善的で一方的な権利の拡大解

釈や特許有効性の主張を振りかざし、挙げ句の果てに eBay 判決前は差止請求権を盾に訴訟

に突入すると言う点である。事業を営んでいる同業者間にも権利解釈や特許有効性に関す

る論争はあるものの、お互いの知的財産や事業を尊重し訴訟に至るケースは希である。 

 

表 1 自社が受けた米国特許権侵害訴訟の原告の属性毎の件数 

 個人発明家 NPE メーカー 合計 

'00 年 ２ １ ２ ５ 

'08 年 ０ ８ ０ ８ 

'09 年 ０ ３ ０ ３ 

'10 年 １ ８ ０ ９ 

 

                         
5 米国における、NPE からメーカーへの訴訟提起の件数は eBay 判決後も減少していないと聞いている。その要因として、

NPE から警告を受けたメーカーが裁判所で争う姿勢が強くなっていることが考えられる。 
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図 1 自社が受けた米国特許権侵害訴訟件数 
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（ⅰｉｉ） 特許権の売り込み 

 

 近年、自社へ膨大な数の特許権の売り込みがある。売り込みがなされた特許権の数6は、

「表 2 自社への特許売り込み件数」に示すように、2007 年は 3 桁だったのが、2008 年に

は 4桁に至り、2010 年は 5桁に達するほど急激に増加し、膨大な数に至っている。売り込

みといえば聞こえは良いが、購入しなければその特許権は流通の結果 NPE に渡って自社に

とって脅威になる可能性があるから、自社の事業に関係する可能性がある特許権は購入し

なくてはならない。また、特許権を売り込みに来る側は、自分が所有する特許権の束を自

社に見せるだけであるから、ほとんどが関係ない特許であるにもかかわらず、自社はその

中から関係する可能性がある特許権をリスク回避の観点から抽出しなくてはならない。上

記の売り込み件数から推察できるように、この抽出作業の対象件数は増大傾向にある。更

に、上記のように、特許権侵害のリスクが増加していることから、抽出作業はより丁寧に

する必要がある。 

 すなわち、近時の傾向に NPE の活動の影響が相乗され、特許調査負担は極めて大きいも

のになってきている。 

 

                         
6 各国の特許権を総合した件数。このうち、米国特許権が最も多い。 
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表 2 自社への特許売り込み件数 7 

 売り込み件数 対象特許権数 

'07 年 ３６   ６２４ 

'08 年 ９３   ３,７５９ 

'09 年 ２８５  ９,６００ 

'10 年（6月まで）   ９６  ６,２４２ 

 

（３）  権利行使についての考え方 

 

 魅力的な技術を開発するメーカーが魅力的な製品を世に出し、その販売によって収益を

上げて資力を蓄えて更に魅力的な技術と製品を世に出していく。このようなメーカーの活

動サイクルが日本を豊かにし、また国際競争力を向上していくと考えられる。差止請求権

は、他人の知的財産権を侵害して上記の活動サイクルを壊そうとする者を抑止することが

でき、また制度設計上そのように機能することが期待されていると考えている。 

 しかし、NPE は魅力的な製品を世に出すことはなく、上記の活動サイクルを構成しない。

NPE は他人の実施からの実施料の回収でしか収益を上げることはなく、他人の実施を現実

に差し止めてしまっては収益の途を閉ざすことになる。差止めを盾に実施料の釣り上げを

狙うだけであって、NPE の活動は上記のメーカーの活動サイクルを圧迫又は壊すものであ

る。 

 すなわち、NPE の活動は、現在の特許制度上適法の範囲であったとしても、日本にとっ

て必ずしも有益ではなく、特許制度が本来期待する制度の活用態様とは異なるものである

と思われる。 

 

（４）  権利を制限する制度について 

 

 特許権の行使へ対抗する制度として、裁定実施権制度（特許法 83 条、92 条、93 条）と

権利濫用の法理（民法 1条 3項）がある。これらの制度は、いわゆるパテントトロール問

題などの議論において、将来実効されることが期待されて議論を終結に向かわせることも

あるように窺える。 

 しかし、これまで、本研究会で議論しているような事例に対して実効された実績もなけ

れば8、実効され得るケースが画定しているわけでもない9。 

                         
7 前掲 6のとおり、各国の特許件数が含まれている。 
8 平成 20 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業の発達を阻害する可能性がある権利行使への対応策に関

する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所）86 頁に『過去に特許権、実用新案権及び意匠権を合わせ計 24 件（不

実施の場合 9 件、利用関係の場合 14 件、公共の利益 1 件（継続中））の裁定請求が行われているが、現在継続中の 1 件

を除き、いずれも取り下げられており、裁定実施権が設定された例が見あたらない』とある。 
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 これらを踏まえると、上記の制限制度があることに議論を集中させる利益は小さいので

あるから、今後も NPE 問題について議論を続けるのであれば、上記の制限制度以外の対抗

策を模索する方が有益であろう。 

 

（５）  多岐に渡る対応 

 

 近時、自ら特許出願して特許権を取得する NPE も出始めているが、購入した特許権を用

いて権利行使をする NPE は依然として多く存在する。ともすれば、特許権の売却や流通に

制限を加えることでも NPE の活動を抑止する効果は期待できる。例えば大学が単独で所有

する特許権の維持年金を減額すれば、大学からの特許権の売却は減少するであろう10。ま

た、一定期間流通も権利行使もしていなかった特許権に限って放棄したときに特許権者が

支払った維持年金の一部を返還する制度を導入すれば、多少なりとも流通を抑止すること

はできよう。もちろん、これらの例は、具体的な効果の試算さえしていない単なるアイデ

アに過ぎず、弊害についても何ら検討をしていない。しかしこのように NPE の活動のいろ

いろな場面についていろいろとアイデアを出していけば、何か有効な制度が見付かる可能

性が残されていると考えられる。 

 NPE の権利行使を抑制するという抜本的な対策が困難なのであれば、NPE の活動のいろい

ろな側面においてその抑止効果を少しずつでも積み上げていくことも検討すべきである。 

 

（６）  プロパテントについて 

 

（ⅰ） 特許出願件数の推移 

 

 日本の特許出願件数は、1945 年から 2001 年に 44 万件に達するまでは右肩上がりで推移

していたが11、2001 年から 2005 年に 42 万件前後でほぼ横ばいの状況を経て 2006 年以降は

漸減傾向となり、2009 年の特許出願件数は約 35 万件と大きな落ち込みを見せている12。 

                                                                                  
9 平成 20 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業の発達を阻害する可能性がある権利行使への対応策に関

する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所） 80 頁に『特許権の行使に対して、権利の内在的制約あるいは権利濫

用の抗弁が認められるか否かは、極めて具体的な事実を基に議論して初めて判断し得るものである。したがって、本報

告書で仮想事例として触れられている程度の事情を基に、権利の内在的制約あるいは権利濫用の抗弁が適用されるか否

かの結論を出すことは不可能であるし、また、そのような結論を出すことは、定型的に権利の内在的制約あるいは権利

濫用の抗弁の適用の可否が決まるという誤ったメッセージを発信しかねない。』とある。 
10 日本経済新聞社「特許、企業に先行目立つ ～経営の重荷にも 維持コスト年々増加の仕組み～」（2011 年 1 月 24 日）

には、特許の維持年金が大学の経営の重荷になっている旨が記載されている。 
11 安田太「日本が抱える課題とその克服－日本企業の権利取得行動、それに起因する滞貨問題とその克服－」財団法人

知的財産研究所 20 周年記念論文集『岐路に立つ特許制度』（財団法人知的財産研究所、初版、2009 年）186 頁 図 1『特

許出願件数、実用新案登録出願件数の推移』（特許庁「特許行政年次報告書」より）参照 
12 特許庁 「産業財産権の現状と課題～125 周年を迎えた産業財産権制度～」『特許行政年次報告書 2010 年版』

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2010_index.htm 2 頁 グラフ【特許出願件

数の推移】参照[最終アクセス 2010 年 2 月 1日] 
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 一方、米国の出願件数は 2006 年に 42 万件超で日本を抜いて世界第 1位の件数となって

以降も 45 万件程度を維持し続けている。また、中国は年々増加し 2010 年には 40 万件に達

する勢いで、日本を抜いて世界第 2位の件数となる見込みのようである。 

 日本の特許庁は、補正の制限を強化するなどして、審査期間の短縮に邁進しているが、

そのことに余り魅力を感じないメーカーもいるであろう。早期権利化を要する場合には早

期審査制度を活用すればよい。2001 年に審査請求期間が 3年に短縮された上に、審査着手

までの時間が短縮されたのでは、権利化までの時間調整の幅が一層狭くなる。これでは、

新たな基礎研究の成果を特許出願しても、製品化に至る前に特許権が確定してしまい、特

許権が製品をカバーできないという結果を招いてしまう可能性がある。長時間かけて育ん

だ技術が特許権で保護されないことになる13。加えて、補正の制限が広い権利の取得を妨

げる。この状況について、特許庁の審査滞貨の解消と引換えに、出願人の特許戦略を練る

時間も範囲も狭められていると観察し、特許出願へ投資する魅力が低下したと感じる出願

人もいるであろう。 

 なお、日本の特許庁の審査レベルは高く評価しているが、そのレベルの高さの要因の一

つは、適切な先行技術のピックアップにあると考えられる。日本での特許出願数が減少し、

日本語の特許文献の蓄積が停滞した場合に、審査レベルが低下しないか不安を覚える。 

 

（ｉｉ） 判決の傾向 

 

 米国での訴訟件数の多さは想像に難くないが、中国でその数倍の訴訟が提起されている

実態は驚きである（「図 2 各国の特許権侵害訴訟件数」参照）。中国での訴訟の多くは外

国企業を当事者に含まないと認識しているが、中国での訴訟実態は専門家の分析を待ちた

い。 

 一方、日本においては、2000 年から 2009 年にかけての特許権侵害訴訟件数は減少傾向

にあり14、また、同期間の原告の敗訴率が約 80％である15。それに加えて敗訴しているもの

のうち 26％（2000 年から 2009 年 12 月までの特許・実用新案権を対象とした侵害訴訟総計

500 による）16もの特許権が無効とされているようでは、訴訟提起を躊躇するメーカーもあ

るであろう。訴訟の傾向と特許出願件数の推移を関連づけることは容易ではないが、権利

の実効も図れずその上特許権を失う確率を鑑みて特許権確保のための投資を控えるメーカ

                         
13 分割出願を繰り返せば多少の時間延長は可能ではあるが、そのような時間延長は本来の制度の活用趣旨に反する。 
14 産業構造審議会 知的財産政策部会 第 28 回特許制度小委員会 資料 1 2 頁 図 1：侵害事件の地裁判決動向（特許・

実用） 

（http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou028/01.pdf[最終アクセス2010年 2月 1日]）

より 
15 産業構造審議会 知的財産政策部会 第 28 回特許制度小委員会 資料 1 2 頁 図 1：侵害事件の地裁判決動向（特許・

実用）より 
16 産業構造審議会 知的財産政策部会 第 28 回特許制度小委員会 資料 1 3 頁 図 2：特許権者敗訴の原因（特許・実用）

より 
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ーはあるであろう。 

 ただし、特許権者にとって明るい材料もある。拒絶審決と無効審決が知財高裁でひっく

り返る割合が、2004 年に 10％を割り込んでいたものが、その後増加して 2008 年には 30％

を超えるに至っている17。このことは、特許権確保のための投資を促進する材料になり得

ると考えられる。2009 年から知財高裁第三部から出始めた審決取消判決18は特許の有効性

を高める基準として自社は歓迎しており、プロパテントに傾く契機となるか注目している。 

 

図 2 各国の特許権侵害訴訟件数19 
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 米国は日本に比して侵害訴訟の原告勝訴率が高い傾向にあり20、また訴訟等においても

                         
17 「知財高裁 5 年―特許成立ハードル低く、権利者寄り判断増える（法務インサイド）」日本経済新聞 2010 年 5 月 17 日

朝刊 16 頁 図：特許庁が「認めない」とした特許を、知財高裁が「有効」と認めた割合 より 
18 知財高判平成 21 年 1 月 28 日 平成 20 年（行ケ）第 10096 号 
19 中国のデータは、国家知識産権戦略実施工作部際聯席会議弁公室（国家知识识识识略实施工作部际际席会议议公室）

「国家知識産権戦略網」のウェブページ http://www.nipso.cn/bai.asp [最終アクセス 2011 年 2 月 7 日] から取得し

た。 

 米国のデータは LexisNexis(R) CourtLink(R)を利用して抽出した。 

 ドイツは特許無効訴訟件数（特許権侵害訴訟件数は、これと同等又は数倍）の推移を参考値として提示している。 

 日本のデータは、東京地方裁判所民事第 29 部 清水節「知的財産権訴訟の概要─東京地裁の実情─」2009 年 10 月 23

日（於：日本知的財産仲裁センター名古屋支部）講演資料 6頁シート 11 から取得した（データは 2008 年まで）。 
20 米国の特許権侵害訴訟判決の 2007 年までのデータとして次のものがある。 

Price Waterhouse Coopers, A Closer Look: 2008 Patent Litigation Study: Damages Awards, Success Rates and 

Time-To-Trial, 1 (2008) 

http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/EBC144CF6220C1E785257424005F9A2B/$file/2008_patent_lit

igation_study.pdf[最終アクセス 2011 年 2 月 1日] 
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特許権の有効性が推定される規定21が明文されていることについては、プロパテントの観

点からは望ましいと考えられる。しかし、陪審員制度やいわゆるフォーラムショッピング

などのような、判決の予見性を下げる制度を、日本が採用することには反対する。予見性

が低くければ、製造・販売等の事業の予定を立てることさえ困難になり、メーカーの事業

を圧迫することになるからである。また、NPE に対する牽制効果が低減する弊害もある。 

 

（ⅰｉｉ） 期待するプロパテント 

 

 特許権侵害訴訟の原告の勝訴率の低迷は特許権取得の魅力を減退させる危険性を孕み、

また、特許権侵害訴訟件数の減少へも繋がると考えられる。また、特許庁が特許出願人の

ニーズを制度に反映しきれていないとすれば、特許出願の低迷を招くこととなろう。裁判

所と特許庁には、プロパテントに傾く政策をとってもらうことを期待する。 

 例えば、裁判所には判決の予見性を維持したまま、特許権解釈を広めにするなどして特

許権者の勝訴率が高まる実務を期待する。特許庁には、上記知財高裁判決に鑑みて、特許

が有効である可能性を高く評価する審査・審判実務を行うことを期待する。 

 

（７）  仮執行宣言への期待 

 

 「（１）近時の電気業界の状況」で述べたように、近時の電気業界の状況を踏まえると、

メーカーに早急な差止めの実行力を与えなければ、事業に与えるインパクトは大きく（実

施料相当の損害の比ではない）、研究・開発事業投資の回収さえ困難になる。仮に裁判で勝

訴しても、控訴による判決確定までの時間稼ぎをされてしまえば、その間の収益は低下す

る。このような事態を回避すべく、仮執行宣言の申立てを行うが、現状は認められない場

合も少なくない。そこで、侵害認容判決が確定しなくても執行できるように仮執行宣言を

付すこととし、特許権の効力を強化すべきである。 

 一方で、仮に賠償金の釣り上げをもくろむ NPE の申立てによって容易に差止めに仮執行

宣言が付されることになると、NPE の脅威が格段に増すことになる。 

 そこで、メーカーが申し立てた場合に限って仮執行宣言が付されることが多い裁判実務

がなされるようになることを期待する。仮に、裁判所が、申立て主体の事業内容によって

異なる判断を下すことが困難なのであれば、例えば、多額の供託金（損害賠償額程度では

なく、場合によってはその数十倍の事業規模程度）を積むことを条件として仮執行宣言が

付されるということにしてもよい。メーカーにとっては製品の製造や販売が主たる収益源

であるから、多額の供託金を積んででもその事業を安定して行えることを強く望む。一方

                         
21 米国特許法 282 条 
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で、差止請求権を賠償金額の釣り上げ手段としか考えていない NPE には多額の供託金を積

んでまでメーカーの事業を差し止めるだけの動機はないであろうから、NPE が仮執行宣言

を申し立てることは少ないと考えられる。また、NPE は回復不可能な損害を被る事業を営

んでいないため、判決確定を待って差止請求を認める現行運用のままでも問題はないであ

ろう。 

 

（８）  まとめ 

 

 上記のように、日本では NPE の脅威は未だ顕在化していない一方で、特許出願数の減少

が観察できる。この状況を踏まえると、プロパテントを推進することが急務である一方で、

その推進がいわゆる NPE の活動を後押しすることは避けなければならない。その観点から、

例えば、製品の製造や販売を事業として営んでいる者からの申立てについてのみ仮執行宣

言が付される裁判実務が増加するなど、特許法における実施22行為を事業としているメー

カーにとって、特許権による独占的な実施がより確実に担保でき、また、その事業がいた

ずらに圧迫されることがないような環境作りがなされることを期待する。また権利行使の

強化・制限といった点にのみ議論を集中させるのではなく、NPE の活動の多くの場面にお

いてその活動を抑止できないか検討することにも目を向け、広く、丁寧に検討を続けるこ

とを期待する。 

 本調査研究のように、他国の制度を調査することによって、有効な制度が見付かればそ

れを参考にするべきであるが、もしも有効な制度が見付からないのであれば、また、日本

が他国とは制度基盤が異なるが故に見付けた有効な制度を採用することができないのであ

れば、日本は独自に制度改革を推し進め、知的財産の側面で他国をリードしていくべきで

ある。日本の制度が魅力的であれば、他国は日本に追随し、結果として他国においても日

本メーカーの活動が活発化し、日本の国際競争力は復活するであろう。 

 

 

                         
22 特許法 2条 3 項に規定されている、生産、販売等の行為。 
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３． 日本の自動車産業における権利行使の実態と考え方 

 

（田村 光一委員） 

 

 知的財産制度は他国や他産業の企業と共有される制度であり、その制度／運用

の在り方によっては、我が国自動車産業の国際競争力の維持・向上を阻害する可

能性がある。 

 日本自動車工業会 知的財産委員会では、我が国自動車産業の国際競争力を維

持・向上するため、中長期的な視点から課題抽出と対応方針策定を行っている。

開発／生産機能を備えない投資ファンド、特許管理会社等が特許権を譲り受け、

高額なロイヤリティを搾取する権利行使は、産業の健全な発達を阻害するばかり

でなく、消費者利益も害する可能性が高く、対応すべき課題の一つとして取り組

んでいる1。 

 

（１） 日本の自動車産業における権利行使の実態 

 

 2008 年に、日本自動車工業会（以下、自工会）知的財産委員会（当時は知的

財産部会）において会員 14 社2へ『「開発機能、製造／販売機能を備えない特許

権利者」3からの権利行使（警告、訴訟）』の実態について、アンケートを行った。

このアンケート結果を図 1 及び図 2 に示す。 

 また、2010 年には、『「Non Practicing Entity（NPE：特許発明を実施する意

思のない権利者）」からの権利行使（警告、訴訟）』の状況について、アンケート

を行った。このアンケートの結果を図 3 及び図 4 に示す。 

 図 3 から理解できるよう、近年は、所謂 NPE からの権利行使が 8 割以上を占め、

また、図 1 乃至図 4 から、所謂 NPE からの権利行使が増加していることが理解で

きる。 

 米国における事件が多いが、これは、米国においては「日欧と比較して特許審

                                                  
1  「 日 本 自 動 車 工 業 会 の 知 的 財 産 へ の 取 り 組 み 方 針 」（ 2008 年 5 月 15 日 発 行 ） 参 照

http://www.jama.or.jp/release/news/attachement/080515.pdf [ 終アクセス日：2011 年 1 月 14 日] 
2 いすゞ自動車株式会社、川崎重工業株式会社、スズキ株式会社、ダイハツ工業株式会社、トヨタ自動

車株式会社、日産自動車株式会社、ＵＤトラックス株式会社、日野自動車株式会社、富士重工業株式会

社、本田技研工業株式会社、マツダ株式会社、三菱自動車工業株式会社、三菱ふそうトラック・バス株

式会社、ヤマハ発動機株式会社（社名 50 音順） 
3 2008 年当時は、NPE(Non Practicing Entity)という表現が一般的でなく、また、パテント・トロール

の定義も困難であることから、自工会会員各社へ「開発機能、製造／販売機能を備えない権利者」との

表現を用いて実態を調査した。2010 年のアンケートでは、NPE という表現が一般的になったため、ＮＰ

Ｅの表現を用いて実態調査を行った。なお、自工会会員各社の捉えた両者の定義は、実質同一である。 
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査レベルのバラツキが大きい4（低質特許が散見される）」「Entire Market Value 

Rule により損害賠償額が高額である」「裁判結果の予見性が低く、訴訟関連費用

が極めて高額である」等、米国における知的財産制度／裁判制度が所謂 NPE の活

動にとって都合のよい環境であることに起因していると思われる。 

 業界の経験によれば、これらの権利者の中には、抵触／有効性議論を避け特に

米国における裁判制度の特徴（予見性が低い、高額な訴訟関連費用、等）を利用

し、経営判断として和解に応じざるをえない巧妙な訴訟戦略を仕掛けてくる者5

が存在する 

 これらの権利者の中には、“逆リスク”がない（他社から特許権を権利行使さ

れることにより自社の企業活動が阻害されることがない）ため、一方的かつ敵対

的な交渉6を行う者が多く、差止を主張しつつ発明の価値に見合わない（技術価

値に見合わない）高額な和解金・実施料を要求する例も多い。 

 また、近年は、投資ファンド等投資家の資金が権利者側へ流入しており7、潤

沢な資金により事件規模が拡大する傾向を示しており8、今後、企業経営に及ぼ

す影響が格段に高まると予想される（ある社が抱えている事件規模は、各権利者

の要求額を合計すると、1000 億円を超える規模である。）。 

 日本における事件も毎年発生しており、2006 年以降は、中国、ロシアを含む

各国へも広がりを見せている。 

 自工会会員各社においては、日本特許のみによる“逆リスク”のない権利者に

よる一方的かつ敵対的な権利行使の問題は、現在のところ、顕在化していない。 

 しかし、近年、日本の特許権利者から、「自社保有特許（米国特許及び日本特

許）を特許管理会社へ譲渡する準備を進めている。特許管理会社への譲渡前に通

常実施権を取得すれば、特許管理会社からの高額な権利行使を回避できる。」旨

の申入れを受けるケースも発生している。また、当該申入れを断ると、米国で訴

訟を提起されるケースも発生している。 

 

                                                  
4 例えば、「進歩性等に関する各国運用等に関する調査研究報告書」77～78 頁（社団法人日本国際知的

財産保護協会、平成 19 年 3 月） 
5 訴訟費用近傍の低額和解を目的とした訴訟戦略は、従来、「個人発明家＋成功報酬型弁護士」による

例が典型的であった。（高額な費用が発生する訴訟進行は望まず、被告の徹底した姿勢により訴訟の取

下げを行う者もいた）。近年は、権利行使専用の関連子会社を多数設立し、特許権を譲り受けた関連子

会社が多くの企業を提訴し、広く浅くライセンス料を獲得することも行われている。 
6 例えば、「技術／特許議論は一切受け付けない（和解金の金額のみを交渉議題にする）」「特許保証責

任がサプライヤーにあることを理解しても、完成品製造者との交渉に固執しサプライヤーとの交渉は一

切否定する」「交渉担当窓口を連絡しても企業トップへのコンタクトを継続する」「明らかに金銭目的で

あるにもかかわらず差止を主張する」などの行為 
7 米国における特許訴訟グループは、公的な市場から資金を調達するため法人又はＬＬＣとして組織さ

れていることが多く、調達した資金を訴訟資金等に充てている。 
8 例えば、業界の体験、情報等によれば、米国において「原告（権利者）が投資家に裁判の傍聴を勧め、

資金調達後、類似技術に係る第 2、第 3 の訴訟を提起する事例」も発生している。 
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（２） 自動車業界が捉える課題 

 

 特許権は尊重されるべきであり、その権利行使も尊重するべきである。 

 その反面、製品の市販化前にすべての特許権を監視しクリアランスすることは、

現実問題として困難である9。 

 従来は、企業の健全な競争秩序の中で、「自社製品の市場優位性の確保10」「新

たな研究／開発資金の確保11」を目的とした特許権の適正な権利行使がなされ、

特許制度は産業の健全な発達に寄与するとともにイノベーションの活性化に貢

献していた。このように、研究開発から生まれた成果を特許権で保護し、特許権

を活用して自社ビジネスの優位性を確保し、得られた利益を新たな研究開発に投

資するという知的財産サイクルを回すことにより、特許制度は産業の健全な発達

に寄与するものである。 

 しかし、投資ファンド等投資家から調達した資金を背景にした、自らは研究・

開発や製品の製造販売を行わない権利者による権利行使は、業界の体験によれば、

目先の金銭的利益のみを追求し、差止請求権を武器にライセンス料・和解金の高

額化を図ることに終始する傾向が強く12、適正な対価（発明（技術）の価値に見

合う対価）による発明の実施を妨げる懸念がある。この結果、製品の販売価格が

上昇し消費者利益を害する可能性がある。 

 自らは研究・開発や製品の製造販売を行わない権利者は、研究開発あるいは技

術を投資の対象としておらず、特許権を投資の対象としており、特許発明を実施

し新技術を社会へ広く普及することや技術移転に積極的な努力を払わないため、

社会利益も阻害する可能性が高い。 

 さらに、これらの権利者の多くは特許権のみを投資の対象としているため、権

利行使により得た資金は新たな特許権の売買に使用され、新たな研究開発へ再投

資される可能性は極めて低いと思われる。13 

                                                  
9 「1 年 6 月の未公開期間」のため、製品化前に第三者特許を完全にクリアすることは困難である。ま

た、数万点に及ぶ自動車部品の全てに対して、完璧に調査することは現実的に難しい。 
10 「競合他社製品の差止により自社製品の市場を拡大する」「他社から実施料を徴収しコスト優位性を

確保する」などが行われている。 
11 自社未実施特許を他社に実施許諾し、実施料収入を研究開発資金へ投入するなどの例がある。 
12 これらの者は、ライセンス料によって利益をあげるしかない。そして、投資家から資金を集めている

以上、なるべく高い利回りを実現する必要があり、ライセンス料が高額であればあるほど投資家に高い

リターンで報いることができる。このため、ライセンス料の高額化を狙いあらゆる手段を駆使すること

になる。 
13 未上場上企業へ投資し、投資先企業が上場（株式公開）することにより得られる上場益を主な収益源

とするベンチャーキャピタルは、産業育成という役割が大きく、特に、技術力はあるが資金が不足して

いるベンチャー企業等の育成に欠かせないものとなっている。しかし、ベンチャーキャピタルへ投資し

ていた投資家の資金が、“技術移転は伴わず特許権の行使にのみにより利益を得るビジネスモデル”（技

術の事業化、技術の流通等による技術開発の促進へ実質的に寄与しないと思われる）へ流入することは、

技術力のあるベンチャー企業等への投資が減少する懸念がある。また、このビジネスモデルの利回りが

高ければ、得た利益をこのビジネスモデルへ再投資する蓋然性が高い。 
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 このように、一見合法な特許権の行使であっても、その態様によっては、産業

の発達を阻害するばかりではなく、社会利益にも繋がらない可能性が極めて高い。 

 現在、これら権利者の多くは、知的財産制度／裁判制度及びその運用が彼等の

活動を助長し易い米国を中心に活動している。しかし、米国においては、米国連

邦 高裁判所により eBay 判決14（衡平の原則に則り終局差止命令の可否を判断

することを明確にした）がなされ、損害賠償額の適正化等を含む特許法改正案15

が議論されるなど、行き過ぎた特許権の行使を制限する動きもある。 

 一方、日本の特許法においては、権利行使の態様に係わらず、「侵害」と認定

された場合には、ほぼ自動的に「差止」が認められる16。このため、「“逆リスク”

のない権利者が日本特許権に基づく「差止」を武器に一方的かつ敵対的な権利行

使を行う環境」が整っており、これら権利者が次なる活動を日本に求めないとい

う保証はない。 

 自動車においては、数万点に及ぶ部品のひとつが「差止」の対象となった場合

であっても、短期間で代替部品を用いた自動車の製造・販売を行うことは極めて

困難であり、実質的には自動車そのものが「差止」の対象となる。また、数万点

に及ぶ部品についてすべての特許権を製品の市販化前にクリアランスすること

は現実的に困難であり17、「侵害の場合は（ほぼ自動的に）差止」の構図がある

のだとすれば、“逆リスク”のない権利者による「差止」を武器とした権利行使

が事業活動に与えるインパクトは極めて大きい。 

 

（３） 差止請求権の制限について 

 

 差止請求権を制限することに関して、「差止請求権を制限することは、特許権

の効力を弱めるものであり、技術立国としていかなる場合も容認すべきではな

い。」「日本において特許権の効力に制限を与えることにより、新興国、発展途上

国における特許権の効力にも影響を与えることが推測される。」「権利行使の制限

                                                  
14 e-Bay Inc vs. MercExchnge, L.L.C., 547 USC 338 (2006)事件における 2006 年 5 月 15 日付連邦

高裁判所判決  
15 特許改革法案 2009（S515 及び HR1260）  
16 特許法第 100 条第 1 項には「特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害す

る者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。」と規定

されており、いわゆるパテントトロールであっても、差止請求権の行使が可能である。これに対して、

権利濫用（民法第 1 条第 3 項）の規定を適用することにより、いわゆるパテントトロールへ対抗できる

か否かが議論されることもあるが、いわゆるパテントトロールに関する明確な判例が存在しない現状で

は、その帰趨は不透明である。なお、特許権の権利行使に権利濫用の適用をすることに対して慎重論を

述べた報告書もある。「特許発明の円滑な利用に関する調査研究報告書」153～154 頁 発行（財団法人

知的財産研究所、平成 19 年 3 月） 
17 前掲(9)に記載した理由の他、多数のサプライヤーからの納入部品の全てに対して、第三者特許の監

視状況を完全に精査することも、対応労力、コスト等の観点から、現実的には困難である。 
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は、立法で実現するのではなく、あくまで個別案件で判断されるべきであり、日

本が独自の法的な制限や制度を設ければ、国際的な方向と一致せず、他国も追従

する可能性があり、日本企業の国際競争力を高めることにはならない。」等の否

定的意見がある。 

 特許制度は、研究開発成果である発明を保護し、発明の利用／活用を促進する

ことにより産業の発達に寄与するものである。新規技術開発へのインセンティブ

を高め、産業の発達やイノベーションを促進するためには、発明及び特許権利者

を的確に保護し、安易な侵害行為に厳しく対処する必要があり、特許権の本質で

ある差止請求権は原則として認められるべきである。 

 我々は、特許権の効力を弱めることを望んではいない。従前に比べ、知的財産

が企業経営、国家戦略に与える影響は格段に増しており、技術立国を目指す我が

国にとって、特許権の効力を強化することが重要と考えている。 

 しかしながら、技術を通して社会利益に貢献し産業の発達に寄与する者の健全

な事業活動を、特許制度が阻害することがあってはならない18。特に、行き過ぎ

た権利行使により、技術を通して社会利益に貢献する者の健全な事業活動が阻害

されることがあってはならず、我が国においても顕在化する前に何らかの対策を

打つべきであると考える。 

 我が国では、差止請求権は法定の権利であり、裁判官の裁量が入る余地は原則

としてないが、権利濫用の法理（民法 3 条 1 項）を適用し、行き過ぎた権利行使

に対抗可能であるとの意見もある。 

 キルビー事件 高裁判決19では、無効理由の存在が明らかな特許権に基づく権

利行使の容認は「衡平の理念」に反するとして、特許に無効理由が存在すること

が明らかであると認められるときは、特許無効審決が確定される以前であっても、

その特許権に基づく差止、損害賠償などの請求は、特段の事情がない限り、権利

濫用にあたるとして棄却することができると判示した。この 高裁判決を受けて、

侵害訴訟において、被疑侵害者により「無効理由が存在することが明らかである」

とする、所謂「権利濫用の抗弁」の主張が多数行われ、それを容認する判決が頻

出した。その結果、平成 16 年特許法改正によって、「特許法 104 条の 3」の規定

が新設されたことは記憶に新しい。 

 しかしながら、有効である特許権の権利行使に対する権利濫用の法理の適用に

あたっては、制定法の効力が無視されてしまうなどの問題点から、その適用には

                                                  
18 例えば、膨大な投資を行い独自開発により試行錯誤を繰り返し製品化された新製品の一部機能が、“単

に考えただけ（実験／試験等も実施していない）”の特許権を侵害するという理由で、競合関係にない

権利者が差止を請求し或いは事業が成立しないほどの高額なライセンス料を要求することは、健全な事

業活動を阻害することにならないか？ 
19 三判平成 12 年 4 月 11 日 平成 10 年（オ）第 364 号 
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極めて慎重であるべきであり、現実的ではないと思われる。 

 このため、発明及び特許権利者を的確に保護し、安易な侵害行為に厳しく対処

でき、かつ、技術を通して社会利益に貢献する者の健全な事業活動を行き過ぎた

権利行使から守るためには、“特許権の権利行使に際しての「衡平の理念」”を明

文化し、特許法を改正することが望ましいと考える。この際、前述の eBay 判決

で提示された要件の一部である（１）差止を制限することによって特許権利者に

回復不能な損害を与えるか、（２）損害賠償による救済では不十分であるか、（３）

両当事者の不利益のバランスから見て差止による救済が相応しいか、などの観点

は、“特許権の権利行使に際しての「衡平の理念」”を検討する際に重要な示唆を

与えるものと考える。 

 

（４） まとめ 

 

 技術を通して社会利益に貢献し産業の発達に寄与する者の活力が、特許権の行

き過ぎた権利行使によって、低下することになれば、「特許制度の本来目的であ

る産業の発達」を阻害することになり、特許制度そのものを崩壊しかねない。 

 特許制度が産業の発達へ真に寄与するために、行き過ぎた権利行使に対して一

定の制限を設ける制度・運用の検討20が望まれる。 

 技術立国を目指す我が国にとって、技術を通して社会利益に貢献し産業の発達

に寄与する者の健全な事業活動を側面から支えるためにも、日本の特許制度を、

産業の発達へ真に寄与するよう強化することで世界の範たる特許制度とし、健全

な特許制度のあるべき姿の実現に向けた姿勢を諸外国へ示すことを強く希望す

る。 

（なお、本内容は、財団法人日本知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性

のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」平成 21 年 3 月の「Ⅲ．産

業界の懸念と実態調査 ２．日本自動車工業会における認識」を、アップデート

するとともに、修正・加筆したものである。）

                                                  
20 例えば、次のような観点での検討も考えられる。『社会における特許の重要性が立法当時に比較して

格段に高まった現環境下では、特許権を単純な私権として構成している現行の法体系に問題の所在があ

るかもしれない。特許権は私権であると同時に公益的目的に奉仕すべき性質も備えている。特許権の侵

害訴訟を私権の行使として一律にとらえ、民法の定めに従い、排他権は物権的請求権、損害賠償は不法

行為として判断することに、限界があるのではないか？特許権が保護するものは「発明という無形な財

産／情報」であるにもかかわらず擬似的に有体物のごとく扱う民法の所有権に関する法理をそのまま適

用し続けるには、限界があるのではないか？』 
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図１：開発機能、製造・販売機能を備えない特許権利者からの権利行使の推移（権

利者の国籍別） 21 
＊ 自工会会員各社における発生件数の単純合計（同一権利者が同一特許権で 2 社に権利行使した場合

には、 2 件と計上している）  

＊ 自工会会員各社における発生件数は、同一権利者が複数の特許権を同時に権利行使しても、対象製

品が同じであれば、 1 件として計上している。  

0

5

10

15

20

２０００年 ２００１年 ２００２年 ２００３年 ２００４年 ２００５年 ２００６年 ２００７年
発生年

権利対象国

米国

日本

フランス

イタリア

ロシア

韓国

中国

 
図２：開発機能、製造・販売機能を備えない特許権利者からの権利行使の推移（特

許権の存在国別） 22 
                                                  
21 平成 20 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業の発達を阻害する可能性のある権利行

使への対応策に関する調査研究報告書」24 頁（知的財産研究所、平成 21 年 3 月） 
22 平成 20 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「産業の発達を阻害する可能性のある権利行

使への対応策に関する調査研究報告書」24 頁（知的財産研究所、平成 21 年 3 月） 
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図３：自工会１４社における権利行使を受けた事件数の推移（２００８年～２０１０年８

月）  

※ ８割以上がＮＰＥによる権利行使である  
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※ 2010 年は８月まで  
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４． 電機業界の場合 

 

(戸田 裕二委員) 

 

（１） 電機業界における知的財産経営の環境変化 

 

 電機業界は、社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）に多くの企業が加盟し

ており、エレクトロニクス技術や電子機器、情報通信技術（ICT）など幅広い製

品等を対象としている1。材料・デバイス（電子部品）、機器・装置・ソフトウエ

ア・サービスまで扱っており、知的財産に対する考え方も、製品・サービスや会

社毎に一様ではない。 

 電機業界における最近の知的財産経営の環境の変化について説明する。 

 第一は、「コーポレートガバナンスからグループガバナンスへの移行」である。

会計において1999年度からグループ連結会計制度が導入され、さらに、迅速に意

思決定が行えるよう会社分割による分社を行って持株会社化したり、カンパニー

制を導入したりする動きが盛んになってきた。2006年度からは、米国のSOX法を

意識した内部統制が導入され、具体的には会社法や金融商品取引法の策定や改正

が行われている。このように、個々の企業活動は尊重しつつ、ガバナンスは企業

グループ全体に強化する中で、知的財産も個々の会社単独の活動からグループ全

体の活動へと一体化を強めてきている。 

 第二は、「無形資産（財）としての知的財産」としての位置付けである。M&A

における知的財産のデューデリジェンスや価値評価においては、オンバランスの

無形資産としての捉え方が定着してきている。また、知的財産報告書や知的資産

報告書において、オフバランスの無形資産（財）としての知的財産を採り上げ、

ステイクホルダに対してIRなどを通じ積極的に情報開示していこうとする企業

も現れてきている。 

 第三は、「知的財産リスクマネジメントの重要性」である。知的財産の価値が

高まれば高まるほど、他社知的財産権の侵害リスクは上昇する傾向にあり、クリ

アランスの活動が一層重要となる。また、米国を中心とするパテントトロール問

題も深刻である。電機業界の扱う製品・サービスのうち、市場で容易に入手しや

すいもの、リバースエンジニアリング（侵害摘発）しやすいものがターゲットに

なり易い。さらには、新興国の知的財産リスクも目立つようになってきた。模倣

品対策の他に、技術移転の場合の契約リスクや、中国では現地企業から実用新案

                                                  
1 JEITA の活動と組織 

http://www.jeita.or.jp/japanese/about/what/index.htm [最終アクセス日：2011 年 2 月 6 日]  
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権などに基づき訴えられる事例も出てきている。 

 これらの環境変化は、必ずしも電機業界に限ったことではないが、一つの知的

財産によって製品・サービスを独占できるような分野ではなく、数多くの知的財

産が入り組んで形成され、かつ製品・サービスが一般消費者も含めて入手しやす

い電機業界においては「パテントトロール問題」をはじめとする知的財産リスク

が大きな問題になってきている。 

 

（２） 米国におけるパテントトロール問題 

 

 パテントトロールの問題が顕在化しているのは主に米国である。米国において

は、下記のような裁判・制度上の課題があると言われている。 

・損害賠償の高額化（三倍賠償、Entire Market Valueの採用） 

・差止命令（ただし、eBay最高裁判決の影響で一部差止を認めないケースあり） 

・裁判籍（Forum Shopping） 

・訴訟予見性の低さ 

・質の低い特許の存在（ただし、有効性の推定がはたらく） 

・高額な訴訟費用 

 

 PatentFreedomというNPE（Non-Practicing Entity）の情報を提供している会社

のHP2を参照したところ、2006年から2010年までのNPEからの被提訴案件のランキ

ングは、①HP（75件）、②アップル（70件）、③AT&T（57件）、④ソニー（55件）、

⑤マイクロソフト（54件）、⑥デル（53件）、⑦サムスン（51件）、⑧モトローラ

（51件）、⑨LG（46件）、⑩ベライゾン（42件）となっている。電機業界が中心で

あり、携帯電話・PCなどインターネットに接続できるような機器やサービスに関

わっている会社が上位を占めている。その他、TVなどのディジタルメディア機器、

ソフトウエア、ビジネス方法、自動車機器、電子部品・デバイス（半導体など）

の製品・サービスに関してもパテントトロールのターゲットになっている。被告

サイドの企業では、米国企業に限らず、韓国・日本・台湾企業も、米国における

パテントトロールの問題を多く抱えている。 

 一方、原告サイドでみると、米国以外のパテントトロールも、上記の米国特有

の裁判・制度を活用し、米国特許を利用して侵害警告したり、権利者有利の裁判

地（例えば、テキサス東部地区連邦地方裁判所）で提訴する場合も少なくない。 

 最近の米国パテントトロールは、高額請求とは限らず、複数社（ユーザ含む）

                                                  
2 https://www.patentfreedom.com/research.html [最終アクセス日：2011 年 2 月 6 日] 
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に対して同時に警告・訴訟を行い、訴訟費用程度（場合によってはかなりの低額）

を請求して和解を迫るケースも増加してきている。安易に和解すると更にパテン

トトロールに狙われるということが言われていたが、訴訟の係属が抑止力になっ

ているとも思えないため、「反」トロール団体（後述）に依頼したり、直接交渉

をして和解するケースも少なくない。 

 パテントトロールによる係争の件数が増加するにつれて、技術移転団体

（Intellectual Venturesなど）や「反」トロール団体（RPX、AST(Allied Security 

Trust)、Constellation Capital、Open Invention Network、PatentFreedomなど）

の活動が活発化してきている。特に、RPXなどは、パテントトロールのターゲッ

トになるような電機業界の会社に対して、会費を払えば特定のパテントトロール

特許を買い取ってリスクを最少化するというようなビジネスモデルを展開して

いる。 

 

（３） 米国以外のパテントトロール問題（欧州、日本、韓国、中国等） 

 

 米国以外では、パテントトロール関連の訴訟はそれほど多くない。 

 欧州では、IPCom（ドイツ）がノキアに対して携帯電話の特許でドイツのマン

ハイム地裁で提訴、Sisvel（イタリア）がSanDiskに対して同じくマンハイム地

裁で訴えたケース等がある。ドイツのマンハイム地裁は、パテントトロールの差

止請求を容認するなど権利者有利の傾向があり、原告の裁判地としてパテントト

ロールに活用されている。 

 日本では、パテントトロール関連の訴訟は少ない。電機業界では、二例であろ

うと思われる。ADCテクノロジーからの二画面携帯電話特許の侵害警告に対して、

NTTドコモが非侵害確認訴訟を東京地裁に提起した例、及び欧州A社が携帯電話等

に使われている無線システムの特許で日本B社を提訴した例である。 

 韓国では、国内の大学等の特許がパテントトロールに買収されて韓国企業が攻

撃されるのを防ぐために、政府が5000億ウォン規模の投資ファンド「インテレク

チュアル・ディスカバリー」を設立した。韓国企業を保護するとともに、海外企

業へのライセンスを企図しているといわれている。また、韓国電子通信研究院

（ETRI）は、SPHアメリカ（100%韓国資本）を通して、ノキア、モトローラなど

海外企業22社を米国で提訴した。韓国では、パテントトロールからの韓国企業へ

の攻勢を防御ではなく「攻め」に転じようと国を挙げてバックアップしているよ

うに感じられる。 

 中国では、パテントトロールの問題は顕在化しているとは言い難いが、流通市

場の形成、訴訟件数の多さより、顕在化してくる可能性が高い。また、富士化水
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最高人民法院のケースで明らかになったように、公共の利益のために差止めを制

限するなど、自国の利益を最大化しようとする意図が感じられる。 

 これを纏めると図１のようになる。 

 

図１ パテントトロール問題の各国比較 

 

 市場 法制度 裁判 

予見性 

パテントトロール問題 

米国 大 ◎（但し、ユニー

クな制度多い） 

△ 顕著（訴訟費用が高額であ

ることも一因） 

欧州 中 ◎～○ ○ 顕著ではない（各国毎に提

訴するのは煩雑） 

日本 中 ◎ ○ 顕著ではない 

韓国 小 ◎ ○ 顕著ではないが一部要注意 

中国 大 ○ △ 要注意 

  （注１：「法制度」◎：充実している、○：ほぼ整備されている） 

  （注２：「裁判予見性」○：高い、△：高いとは言えない） 

 

（４） まとめ 

 

 電機業界は、知的財産リスクの増大に直面しており、パテントトロール問題は

大きな問題としてここ数年クローズアップされてきている。 

 パテントトロールの問題を米国とそれ以外の国・地域で調査したところ、パテ

ントトロールは、米国中心に顕在化しており、欧州・日本では裁判の件数もそれ

ほど多くはないことがわかった。この米国中心で顕在化しているパテントトロー

ル問題の原因（理由）はどこにあるのか、報告者は2つの仮説を立ててみた。「市

場規模の大きさ」と「裁判予見性」である。そのような見方からすると、今後の

中国は要注意であると思われる。分野としては、製品・サービスが直接入手しや

すいコンシューマ分野、侵害立証が行いやすい分野で多く生じている。勿論、こ

れらの国・地域や、分野に限定される訳ではないが、有力な仮説と成りえると考

える。 

 パテントトロール問題をトリガにして日本特許法の見直しを考える場合に、

（他の国・地域との比較において）その問題がどれほど多く顕在化しているのか、

どのような分野で生じているのかは非常に重要なポイントとなる。 
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 2011年2月時点においては、日本におけるパテントトロールによる裁判は数例

しかなく、かつ分野も限定されている。このような実態を踏まえた場合に、権利

（差止請求権）を制限する必要性は乏しいと思われる。加えて、日本が独自の法

的な制限や制度を設ければ、国際的な動向とも一致せず、他国も追従する可能性

もある。 

 したがって、パテントトロールが権利者である場合の差止請求権の制限、パテ

ントトロールが権利者である場合の裁定通常実施権の導入などは拙速で議論す

べきではないと考える。パテントトロールには差止請求権を付与すべきではない

3との見解もあるが、パテントトロール、NPE（Non-Practicing Entity）の定義も

非常に曖昧であり、慎重な検討が必要である。 

 パテントトロールなどに対する権利（差止請求権）行使の制限などは、立法（法

律・制度）で実現するのではなく、まずは裁判等の個別案件の中で、例えば権利

濫用法理の適用などが判断されるべきものであると考える。 

 

 

 

                                                  
3 幡鎌 博『発明のコモンズ』39 頁(創成社新書、初版、2010 年) 
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５． 産業界における権利行使の実情と考え方 

 

（宮内 弘委員） 

 

（１） はじめに 

 

 現在、事業を取り巻く環境は大きく様変わりをしている。今後も更に変化していくこと

は間違いない。リニアモデルの限界、インテグラル型（擦り合わせ型）からモジュラー型

（組合せ型）への移行による苦悩、など産業構造の転換がダイナミックに変わってきてい

るのが、我々の属する産業界である。この時代の流れの中で知的財産による保護とその活

用が各社の重要な課題になってきていると思われる。更に複雑さを増す要因として、新興

国を含むグローバル化の加速である。 

 

（２） 実情 

 

 各特許庁の年次報告にも出てくるような傾向が、電機業界にも当てはまると思われる。

特許出願は、日本は減少、米国は横ばい、中国は増加というような傾向である。一方、特

許訴訟は、日本と米国は横ばい又は減少、中国は増加傾向である。ただし、その絶対値は

大きく異なり、日本：米国：中国＝1：5：8程度の差がある。 

 弊社においても、特許侵害警告を受ける場合、大半は欧米からであり、近年の傾向は

NPE(ノン・プラクティシング・エンティティ：いわゆるパテントトロール)と呼ばれる方々

からが多い。特許訴訟を受けることも少なくないが、この NPE が原告である米国での訴訟

が多くを占める。特徴的なのが、事前の侵害警告を受けずに裁判所に提訴されるケースが

少なくないこと、被告が複数の場合が大半であることである。訴訟を和解交渉の手段とし

て最初から明確に活用している。 

 弊社特許の権利行使としては、オーソドックスなライセンスオファーが大半である。契

約交渉が紛糾した場合などに裁判所に提訴するケースもあるが、稀であり、訴訟地も米国

をまず考える。米国を選択する理由は、手続期間、ディスカバリー、売上げ規模、高額の

損害賠償の先例などが挙げられる。留意すべきは、やはり訴訟コストと勝訴への自信であ

る。 

 

（３） 考え方 

 

 まず、特許権の権利行使は、第三者の製品などを分析してその実施を把握してから行う

場合、そこまでの確度はないがかなりの確率で実施していると判断した場合、種々の情報
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から興味があると判断した場合、等に侵害警告やライセンスオファーを行うのが一般的で

ある。この際に日本特許を主に行うか米国特許等を主に行うかは、権利の安定性や相手の

事業地域・規模等を考慮して決める。 

 訴訟による権利行使を考える場合、企業としては原告の立場と被告の立場の両方を考え

る。直接関係するか否かは議論があるところではあるが、立場によって全く異なる主張を

することの危険性には留意している。例えば、1）業界での標準ロイヤルティに関し、原告

のケースでは xであると主張し、被告のケースでは y（x>>y）と主張、2）開発技術に関し、

原告のケースにおいて自己の近時技術を未開示とし被告のケースにおいてそれが暴露、等。

原告・被告のケースが同時期であれば気も付くが、異なる時間軸の際は特に注意すべきで

ある。 

 先に述べた NPE のケースも米国以外に数は少ないが日中欧で経験している。いろいろな

場で、このようなケースについて、差止め請求権を認めるべきか議論がなされている。産

業構造審議会知的財産政策部会の特許制度小委員会でもこの問題が取り上げられ審議され

たが、新たな仕組みは発案されず、継続審議となっている。「NPE の定義」と「特許法の理

念」という非常に難しい点に関る問題であり、軽率なことはいえないが、小職としては、

縁もない古美術品の転売押売のようなケースにおいては、特許権の効力に通常よりも制限

を加えることも必要ではないかとの思いはある。ただし法律の視点からは、非常に難しい

課題を含んでいることも事実である。 

 

（４） 最後に 

 

 日本における特許制度をどのような方向に持っていくかは、今後の日本の産業がどのよ

うな方向で進むかにリンクする必要があると思う。保守的な意見に聞こえるかもしれない

が、米国を見てもプロパテント化、アンチプロパテント化の歴史がある。日本は三権分立

の原則の中でしっかりとした法律体系で統治されているが、日本の産業構造の変化に追従

する法制度を行政としてタイムリーに検討・改定していただき、知財立国のジレンマを克

服する環境作りを推進していただきたい。 
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６． 一化学企業からの視点 

 

（八島 英彦委員） 

 

（１） はじめに 

 

 特許が今日ほど注目されている時代はない。特許制度は新規な発明を開示した者に開示

の代償として一定期間その発明の実施を独占させるというインセンティブを与えることに

より更なる新規発明の開示を促し、産業の一層の発展を期す制度である。そのような制度

趣旨を有する特許制度ではあるが、各産業における競合状況や技術分野などに基づき、知

的財産権（特許権）を取り巻く状況や権利行使・活用の考え方に多少の違いがあるように

思える。 

 ついては、あくまでも化学産業界の声を代弁するものではなく、「一化学会社からの視

点」という立場からではあるが当社での実態を踏まえて、化学産業における権利行使の実

態と考え方に関する当方見解を述べる。 

 

（２） 化学産業の知的財産面での特徴 

 

 我が国の化学産業の位置づけは、出荷額約 44 兆円、従業員約 96 万人を抱える産業であ

り、輸送用機械器具産業に次いで 2番目の大きさの産業である。また、自動車、家電製品、

日用雑貨、衣料や医薬品･化粧品などの我々の生活に欠かせない種々の製品の原料や中間部

材・製品を提供しており、これらの高度な部材提供を通じ、自動車や電機電子などの我が

国の基幹産業の国際競争力を支える基盤産業である。 

 一方、化学産業における部材・製品の一つ一つの市場規模は比較的小さく、その小さい

市場に多くの国内競合他社が存在するために供給力余剰による低収益率を招き、また数多

くの競合他社が存在するゆえに、重複研究も多く海外の競合会社との投資競争においても、

規模のメリットを享受できないという非効率な面を有する産業である。つまり、競合企業

同士での技術開発競争が激烈にもかかわらず、事業開発・研究開発などの投資分に見合っ

た収益がなかなか受けることができていない産業とも言える。 

 このような特徴を持つ化学産業の知的財産面での特徴は、以下のようなものが挙げられ

る。 

（ｉ） 製品当たりの特許出願数は化学産業のユーザー産業である自動車や電機・電子・

通信などの産業における製品あたりの特許出願数に比較して少ないこと。つまり、基本的

な特許（例えば、物質特許など）を中心にその周りを幾つかの特許出願で包みながら一つ

一つの製品を守るという出願戦略を採用する企業が多い。 
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（ｉｉ） 一つ一つの部材・製品の市場規模は比較的小さく、かつ競合会社が比較的多い

ことから他社への特許ライセンスによる研究開発費用の回収が難しいこと。つまり、化学

産業においては特許ライセンスよりも自社実施のために、特許権を排他的に活用しようと

する企業が多い。 

（ｉｉｉ） 自動車や電気・電子・通信などのユーザー産業に比べて、化学系の発明には

物の製造方法に関する発明や中間製品の発明などがあり、最終製品から発明の実施を把握

するのが比較的に難しい場合があること。 

 このような特徴を有する化学産業の知的財産権（特許権）に関する権利活用などついて、

当社の状況・考え方は以下のとおりである。 

 

（３） 当社での権利行使の実態とその考え方 

 

 当社は「事業のための知財」という考え方に基づき、各事業における競合状況や技術開

発動向を解析して、それぞれの事業における知的財産戦略を立案し実践を行っている。そ

のような中、「特許権は排他権である」という考えから先ずは自社実施のために自社特許

を活用することを第一義としている。 

 あくまでも、ライセンス目的で研究開発を行うことはないので、結果的に事業化できな

かったテーマに関連した特許や権利満了期間が近い特許に関しては他社へのライセンスを

検討する場合もあるが、その検討案件自体の数は余り多くはない。 

 一方、自社実施のために特許を活用することが基本的な考え方ではあるものの、当社に

おける事業展開の方向性に対応して、当社特許の権利活用の手法にも少しずつ変化が出て

きている。その一つは、事業のグローバル展開への対応である。特に、価格競争力ある原

料を持っている国・地域での事業展開を知的財産面で支援することが今後益々重要となる

と考えている。具体的には、インド、中国、ベトナムなどでの事業展開を支援するためそ

れらの国での当社特許の権利活用を可能とするために、今後はそれらの国に対する出願・

権利化努力に注力し、自社特許ポジションを向上させていく取組を進めている。 

 もう一つは高付加価値化への対応である。具体的には、素材から部材という事業戦略を

達成するために、ビジネスモデルとして自社のみでの事業から他の化学会社等との連携を

も視野に入れたスピーディーな事業展開が必要となると考えている。その際に、他社との

連携を行うため（仲間作りのため）に、当社保有の特許をクロスライセンスという形での

権利活用を検討するとともに、その目的に合致した特許網や特許ポジションの構築が今後

は重要となると考えている。 

 そのような中で、近年、権利行使の一つの形態である「パテントトロール」と呼ばれて

いる案件も多くなっていると聞いている。日本においても、「パテントトロール」的案件

の事例は今後も増加するものと思われるが、まだまだ米国での案件が中心に推移していく
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ものと思われる。そして、日本の場合は裁判制度も米国とは異なるので、いろいろな観点

から日本では「パテントトロール」的案件の活動には制約があると思われる。化学産業、

特に当社などでは、「パテントトロール」の問題が喫緊の知財としての重要課題ではない。

その理由としては、化学産業の場合、素材・物質を扱う産業であるので、どうしても素材・

物質中心の特許を取得することとなるが、電気・電子などの分野と比較すると、「パテン

トトロール」的案件として扱うのには手数が必要であり、その点で向いていないからと思

われる。 

 以上のように、当社においては、特許権の本質である「排他力」に立脚して、事業戦略

の実現化のために当社保有の特許権を活用（権利行使・権利活用）するという考え方で具

体的な案件に対応している。 

 

（４） 結び 

 

 近年、東アジア地域での知的財産面での状況が変わりつつある。1つは、中国での中国企

業の特許出願数の急激に増加していることに関する点である。現在、中国企業は自分たち

の技術を守る出願を主として行っているが、何れ近い将来必ず自らの特許を用いて競合他

社（外国企業など）への権利行使をしてくると思われる。もう1つは、2010年4月に韓国政

府として20の素材の育成強化を行うと宣言したことに関する点である。我が国の化学産業

はまだまだ素材開発面で韓国企業との競争に負けることはないと思うが、5年あるいは10

年先には韓国企業はそれなりの開発成果を獲得している可能性は十分ある。 

 このような状況の変化に当社としても十分対抗できるように技術力の向上には積極的に

取り組む所存であるが、一企業の自助努力を超える部分も多々あることから、アジア地域

での広域特許制度の創設や知的財産権に基づくポリス・ファンクションの強化を官民一体

で取り組む必要があると考える。 

 その観点から考えれば、「パテントトロール」に関連する懸念から日本の特許法を改定

し特許権の効力の制限を行うことは他のアジア諸国に対して、我が国が取るべき方向と異

なるメッセージを与えることになりかねないので好ましくないと考えている。 
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７． 我が国の現状から見た差止請求権の制限の妥当性 

 

（江藤 聡明委員） 

 

（１） 検討すべき事項 

 

（ｉ） パテントトロール問題についての各国の調査結果によれば、現状では、欧州、日

本においては、訴訟事件として目立った状況はないと思われる。 

 しかし、米国においては、パテントトロールによる訴訟件数が相当数存在し、最高裁に

おける eBay 判決も出されている。 

 

（ｉｉ） したがって、現時点において、米国の状況を踏まえ、将来の対策として、日本

が差止請求権の制限を行うための法理論の構築や法改正を行うべきか否か検討ポイントと

考えられる。 

 

（２） 検討の前提 

 

（ｉ） パテントトロールには、確固とした定義は未だ存在しない。想定される要件とし

ては、 

・自ら実施する意思はないこと（現在も将来も）＜＝NPE（non practicing entities）＞、 

・発明者ではなく後に特許権を譲り受けた者であること、 

・権利行使を行うことが目的であること、 

・金銭の取得が目的であること、等である。 

 

（ｉｉ） 日本において、パテントトロールに対する危機感を感じている企業は、現実に

米国で訴訟問題に遭遇している企業と考えられる。 

 

（ｉｉｉ） 弁理士としては、特許権の効力を弱めるという議論に関して、極めて慎重に

ならざるを得ないが、実害が存在するのであれば、最初から制限の可能性を全否定するべ

きではない。しかし、検討に当たっては、或る分野の企業の状況だけで検討するのではな

く、特許制度全体が適正に運営されるか否かを最も重要な視点として検討すべきである。

すなわち、最終的に国民の利益につながる制度の運営ができるか否かを基本において検討

すべきである。 
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（３） 検討 

 

（ｉ） パテントトロールからの権利行使を受ける側の企業の視点 

 

・自ら開発もしていない者から突然、差止請求権を行使される。これによって、当該企業

の製造、販売、サービス提供に支障が発生し、大きな損害が生じる。 

・差止請求権を制限することを希望する企業においても特許制度そのものを否定するもの

ではない。したがって、権利として尊重することは前提である。すなわち、損害賠償には

応じるが、パテントとロールによる差止請求には納得できず、そのような者に差止請求権

まで認めるべきではないと考えている。 

・パテントトロールが存在しなければ、活用されていない休眠特許のままで平穏であった、

すなわち、（無断で）実施しても問題は起きなかったものをパテントトロールが介在したこ

とで、事件になってしまうことに煩わしさを感じている。 

 

（ｉｉ） 特許権とは如何なる内容の権利であるべきか 

 

 現在では、独占排他権として、ほぼ世界共通している。歴史を遡れば、ベネチアでは、

報奨付与の制度から、1474 年特許法において、独占権の付与制度に移行した。（規定の内

容は、この国において新規に独創的な機械を作り上げた者は、申出を条件として、10 年間

保護される。製作者の同意あるいはライセンスがない限り、その機械を製造した者には罰

金が課せられ、機械は直ちに破壊されるというもの。） 

 日本でも 1885 年の専売特許条例が制定される際、排他権の特許制度に反対し、報奨を

推奨する意見もあった（制度取調局の井上毅）そうであるが、それ以来独占排他権として

認められている1。 

 差止請求権について、大陸法系とコモンロー法系（英米法系）の国において、考え方が

根本的に異なっている。すなわち、侵害が存在すれば当然に認められるのか、侵害が存在

しても衡平法の観点からの検討がなされるのかの違いはある。しかし、特許権は歴史的に

見て独占排他権として確立されており、それが特許制度の命とも言える。 

 

（ｉｉｉ） 他者の実施を制限するのが特許制度の手法 

 

 したがって、特許権の付与は、特許権者以外の大多数の者にとっては、実施が禁止され

ることを意味し、その状況だけ捉えれば特許は邪魔ものであり、ほとんどの者に対する産

                         
1 石井正（大阪工業大学）、「現代特許制度の課題」 

http://www.oit.ac.jp/ip/property_lab/ishii/data/pdf/09kaki.pdf [最終アクセス 2011 年 2 月 1日] 
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業活動の阻害という側面もある。 

 このような特許制度の本質を考えれば、パテントトロールにより引き起こされている状

況は、特許制度の一つの現れにすぎないという考え方も成り立つ。 

特許制度は、長い歴史の中で、この独占排他権付与の制度が最も効果的であると理解され

てきた。すなわち、特許権者以外の者の活動を規制するのが特許制度であり、これにより、

新たな装置やシステムや薬やデザイン等々の創作に投資を行い、更に、権利化後の実施化

に向けた多大な投資が可能となっている。すなわち、独占排他権の制度によって新たな発

明が生まれ、実施化されることが促進されてきたのであり、それによって国益（国民の利

益）が確保されてきたものである。 

 したがって、この特許制度の本質を守りながらパテントトロールによる差止請求権だけ

を排除する法理論や法制度を現実に構築し得るのか、また、それが特許制度全体の運用に

おいて弊害をもたらさないかについて、慎重に検討する必要がある。 

 

（ｉｖ） 日本の状況（アメリカと同じに考えて良いか） 

 

・訴訟に掛かる費用は一般的に米国より低額である 

・訴訟費用の敗訴者負担の方式を採っている（英国式） 

・損害額について、懲罰的な賠償額（3倍賠償）の制度はない  

 日本では、パテントトロールの特許権の場合、実施していないので「実施料相当額」が

損害額と推定される可能性が大きい 

・entire market value rule のような考え方もない 

・侵害の事前検討における日本の特許公報チェックの容易性 

・米国は、日本よりも特許の対象の設定に関して広く、かつ柔軟 

 例えば、ビジネスメソッドなどのソフト系発明、医療業に関するものは日本では保護範

囲が狭いが、米国において差止請求権が制限されている事例は、これらの分野が多い2。 

 

（ｖ） 米国の伝統的な 4要素テストの部分だけをそのまま日本の特許制度に導入するこ

との妥当性 

 

 上述のように、日本と米国とは、差止請求権の法的な背景、特許権の対象や効力が異な

っている。 

 この背景において、衡平法上の伝統的な 4要素テストの部分だけをそのまま導入するこ

とは妥当ではないと思われる。すなわち、日本における特許権の権利行使の場に、衡平と

                         
2 Miku H.Mehta「eBay vs. Merc Exchange 後の特許訴訟における差止め救済」,AIPPI Vol.53 No.8 4-14 頁(2008) 
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いう要件を一律に付加することで、むしろパテントトロールではない一般的な特許権者へ

の不利益が生じる危険性を考慮しなければならない。 

 CAFC は、特許保護の強化（プロパテント政策）のために設立された背景もあり、原則と

して特許権の効力として差止請求権を認めてきたが、それが全て誤りであったということ

ではないし、一般論として、今後も米国における特許権の効力は強いものとして認められ

ると思われる（憲法でも保障されている）。 

 

（４） 日本において制限をする場合の条件の検討 

 

（ｉ） 制限をすべき対象者    

 

①他者から譲り受けた特許権の権利者である 

    （自ら研究、開発した発明者ではない） 

    （権利者たる企業に発明者が所属していない） 

②自らはその技術を実施しない 

 将来的にも権利者が自ら実施する意思もない 

③最終製品の競業関係がない 

④権利者の悪意、権利濫用の理論などは正当な権利に基づく権利行使であるので、要件と

することは困難と思われる。 

 

（ｉｉ） 客体的な条件（対象発明） 

 

 侵害品、侵害行為における特許発明の占める割合（経済的割合、技術的割合）を判断す

ること、すなわち、割合が小さい場合、差止請求権を認めないという状況が考えられるが、

初めから小発明にハンディキャップを与えることになり、妥当とは思えない。また、徐々

に段階的に積み重ねで進歩していく我が国の技術の進化過程を考慮すると、寄与の度合い

が特許権の効力に影響するような考え方は、創作意欲の減退にもつながるおそれがある。 

 パテントトロールの場合だけに、対象技術の割合（寄与度）を考慮するということも難

しいと思われる。 

 

（ｉｉｉ） 公益的な配慮 

 

 差止請求権の行使を認めた場合に公益を損なうような状況で、差止請求権を制限すべき

か否かという問題は、パテントトロールに限った問題ではないので、パテントトロールの

規制条件として、特別に検討すべきではない。 
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 差止請求権を制限する条件を設定する場合、少なくとも上記要件の幾つかを and 条件と

しなければ弊害が多い。では、例えば①～③の and 条件で、パテントトロールを認定して、

差止請求権を認めないとした場合、弊害は生じないのであろうか。   

 

（ｉｖ） 弊害の検討 

 

①特許権を譲受した後、実施していないことで、差止請求権が制限される場合が生じ、特

許権の移転による活用の妨げになると予想される。 

②純粋に研究開発を行う機関によってなされた発明、特許を譲り受け、それを他者にライ

センスするような業態が採り難くなる。すなわち、最初から差止請求権がない権利として

移転の交渉をすることになる。これまでは、休眠特許の活用という方向は良いこととして

捉えられてきたものであり、むしろ奨励されてきたと言える。 

③或る企業から或る部門の技術全体を譲受した場合、実施していない権利については、差

止請求権が認められない状況となり、特許権による防衛機能が毀損され、譲受した特許権

の弱体化を来す。 

④結局、特許権の活用（防衛的な活用）や流通性においての弊害があると予想される。 

 

（５） その他のトロール対策（差止請求権を制限しないでトロール排除を行う手法）の

検討 

 

（ｉ） 特許権の移転の際のチェック制度 

 

 譲り受ける者の実施の予定を確認した上で移転の登録を認めることとする考え方。 

 しかし、1 つの特許発明によるシェアの確保のためには、実施しない発明の特許権の存

在も防衛的権利として不可欠であると考えられるが、それらについて移転できないとする

と実質上、有効な権利移転ができないことを意味し、知財の流通性が害される。したがっ

て、複数の関連特許を移転する際に、少なくとも 1つのみについて実施予定があればよい

とするような緩和も必要となると思われる。ただ、防衛的な権利の単独の移転ができなく

なることは問題があるのではないだろうか。 

 

（ｉｉ） 裁定制度の改良、活用 

 

 特許法 83 条の改正又は運用の再検討を行うことによって、パテントトロールによる差

止請求に対抗できるようにすることの検討。すなわち、パテントトロールの条件を充たす

権利者に対しては、実施を中止することなく対応できるような迅速な実施権の設定を可能
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とする裁定制度とすることの検討を行う。 

 

（６） その他問題点 

 

 独占排他権として発展してきた日本における特許権付与の制度において、その根幹であ

る差止請求権を弱める方向転換は、上述した権利の活用や流通を一般的に弱めるという弊

害があるだけでなく、下記のような間接的、かつ大きな問題も考えられる。 

 

（ｉ） 上述したような米国の制度との相違を無視して、かつ eBay 判決を日本においても

絶対的に正しいとの前提で検討を行うことは問題があると思われる。米国でもこの判断が

全ての技術分野について、積極的に適用されて効力が制限されるとは断定できないし、今

後、この効力制限の傾向が問題視されて、逆の方向が打ち出される可能性も否定できない。 

 eBay 判決の対象発明は、インターネットに関するソフト系の発明であり、技術分野とし

ては特殊な分野での問題とも考えられる。 

 eBay 判決後、米国においては、技術分野による判例の傾向が存在する。例えば、差止請

求権が制限される例は、コンピュータ系、医療系が主であり、化学、製薬の案件では、差

止請求権が制限される例はほとんどない3。 

 コンピュータ系、医療系における特許の取得の困難性の高い日本で、差止請求権を一律

に制限をすることは問題が多いと考えざるを得ない。日本において、技術分野によって使

い分けのできる制度構築ができるのか非常に疑問である。 

 

（ｉｉ） 他国から日本の特許制度の弱体化として受け止められるおそれ 

 

 近年、我が国においては、特許権に対するアゲインストの傾向が存すると考えられる。

いわゆるアンチパテントの傾向の方が目立っている。例えば、 

・権利者の勝訴率低い 

・進歩性の基準は高い方が良いと考える傾向 

・無効審判の無効率高い 

・補正要件の厳格性 

・36 条要件厳格適用 

・審査請求料の高額化 

・審査対象を減らす方向の動き 

等が挙げられる。 

                         
3 Miku H.Mehta「eBay vs. Merc Exchange 後の特許訴訟における差止め救済」, AIPPI Vol.53 No.8 4-14 頁(2008) 
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 この様な状況を背景として、日本だけが出願件数の減少傾向に陥っていることも事実で

あり、差止請求権の制限は、出願減少傾向を助長する要因を一つ増やすことになると考え

られる。 

 したがって、現在の状況下で、日本における特許権の根幹的な効力である差止請求権を

制限する動きを取ること、しかも、日本の現状ではなく、他国（米国）での状況を考慮し

て、将来のために制限するということは妥当ではない。 

 因みに、出願件数の減少は国民にとって重要な問題である。すなわち、将来の我が国に

おける特許件数の減少につながることは不可避であり、特許権（新しい技術）に基づく発

明の実施化の動きも鈍化することは避けられない。このことは、新たな技術の実施化によ

りもたらされる公共の利益、すなわち国民の利益を害することになる。 

 例えば、製薬業界の出願、権利化が鈍化するということは、日本における新たな薬の提

供が停滞することにつながり、国民の不利益に直結する。また、日本において、日本企業

の出願件数のみの減少傾向が大きければ、近い将来における外国企業との知財における国

内での競争力が弱まることも必至である。 

 現在の特許に対するアゲインストの傾向は、特許制度というものが、国民の利益のため

に導入されている制度であるという認識が薄れていることも一つの要因のように思われ

る。すなわち、特許権の権利行使の対象となる立場からの論理だけで、特許権の効力を弱

める制度変更をしようという考えが強くなりすぎていると思われる。 

 

（ｉｉｉ） アジア諸国との関係 

 

 アジア諸国においては、特許権の適正な保護を求めていくべき状況があるにもかかわら

ず、日本国において特許権の効力を弱めるような動きが生じることで、アジアにおける知

財先進国である日本国の主導による特許権の保護の適正化の流れに支障が生じる。 

 

（７） 結論 

 

 パテントトロールの問題を踏まえた差止請求権の制限の検討は、我が国の状況を重視し

て行うべきである。調査結果では、切迫したパテントトロール問題が日本に存在している

状況とは言えない。したがって、パテントトロールを排除するための制度改正によって得

られる利益とその改正によってもたらされる弊害とを比較考量すると、現時点においては、

日本国の法律改正や差止請求権の制限の法理論を構築することには合理的な理由がない

ように思われる。少なくとも積極的な理由はないと思われる。 

 なお、パテントトロールによる差止請求権の効力の制限を他国に対して訴える手段とし

て、日本国における差止請求権の制限のための種々の方策を取ることもその効果からして
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妥当でないと思われる。 
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Ｖ． まとめ 

 

 本調査研究は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における議論に基づ

き行われた。 

 本調査研究では、特許権の権利行使に関して、外国における特許権の行使に関する制度

の調査及び、研究会に参加いただいた各委員からの意見の聴取、国内におけるヒアリング

調査を行った。 

 外国における権利行使に関する調査については、米国、欧州（英国、フランス、ドイツ）

などの先進国ばかりでなく、近年、重要性が高まっている中国、韓国、台湾などのアジア

の国や地域もその対象に含めた。 

 平成 20 年度の調査研究では、いわゆるパテントトロールについての調査研究を行い、国

内では、差し迫った問題はないとの結論を得ることができたが、本調査研究では、アジア

の国や地域において、特許権の保護が十分になされていない状況も踏まえて、今後の国際

交渉も踏まえたより広い視野から、特許権の権利行使の問題を調査した。 

 

 外国における権利行使についての調査及び研究会における委員の指摘から、中国におけ

る特許権の保護についての懸念があることが明らかになり、特許権の保護に関する今後の

課題の一つとして、中国を含めたアジア各国での特許権の保護についての調査が必要であ

ると考える。 

 なお、国内におけるヒアリング及び委員の指摘からは、国内においては、いわゆるパテ

ントトロールについては一部の業界からの意見はあるものの、これまでの状況とは大きな

変化はなく、特許権による差止請求権の意義の重要性、特にアジア各国における特許権の

保護の重要性、を指摘する意見もあり、現在、差止請求権を制限すべき国内的な必要があ

るとはいえず、国際交渉において、アジア各国・地域における特許権の保護を主張する日

本の政策との整合性をとる必要があり、国内において、差止請求権に関する措置をとる必

要は見いだしがたい。 

 

  

 

※ 本調査研究報告書は記載された委員によって執筆されたものであり、その内容につい

て委員会で承認したものではなく、委員会で意見の一致をみたものではない。 
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Questionnaire (Survey on Injunctions based on Patent Rights) 
– U.S.A. – 

 
 
Q1-1-1 (Statutory basis, judicial precedents, etc.) 
  We understand that in cases where the patent infringement continues or is likely to 
continue, the legal basis on which a patent holder is entitled to an injunction is 35 U.S.C. 
§283. Is this understanding correct? If it is incorrect, please explain how it is incorrect 
and the correct legal basis (provisions, judicial precedents, etc.). 
■ Correct      □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
Q1-1-2 (Other statutory basis) 
  Are there any provisions for injunction in cases of patent infringement in addition to 
35 U.S.C. §283? If any, please explain the legal characteristics of the injunction. Please 
explain the difference (for example, in the scope of application, requirements, effects, 
etc.) between the provision(s) and of 35 U.S.C. §283. 
□ Yes (Please explain in the space below)        ■ No 
 
 
 
Q1-2-1 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 1) 
  In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to 35 U.S.C. §283 or 
the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, is the patent holder required to prove 
the patent infringement? Please explain and provide the legal basis (provisions, judicial 
precedents, etc.). 
■ Yes (Please explain in the space below)      □ No 
For a permanent injunction, the patent holder is not required to separately prove patent 
infringement for purposes of the permanent injunction.  However, the permanent 
injunction is awarded where the patent holder has already prevailed on the merits and 
been granted a judgment of infringement from the court.  
 
However, to obtain a preliminary injunction, the patent holder is not required to prove 
patent infringement.  Rather, to obtain a preliminary injunction under § 283, the patent 
holder must establish: 1) a reasonable likelihood of success on the merits, 2) irreparable 
harm if the preliminary injunction is not granted, 3) that the balance of hardships favors 
the patent holder, and 4) that a preliminary injunction is in the public’s best interest. See 
Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc. 90 USPQ2d 1918, 1922 (Fed. Cir. 2009). 
 
Thus, for a preliminary injunction, the patent holder must demonstrate that it will 
“likely prove” that the defendant infringes the patent and that the infringement claims 
will likely withstand any challenge by defendant of the validity of the patent. See 
Amazon.com v. Barnesandnoble.com Inc., 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001). 
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Q1-2-2 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 2) 
  In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to 35 U.S.C. §283 or 
the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, does the patent holder required to 
prove that he/she has sustained actual damages as a result of  the infringement? Please 
explain and provide the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.) 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
See Minnesota Pet-Breeders v. Scheel & Kampeter, 843 F. Supp.506 (DC Minn. 1993) 
(in trademark context, but noting that under common law of unfair competition, 
plaintiff need not prove actual damages or injury to obtain an injunction.)  The 
injunction is an equitable remedy to prevent harm before it occurs; thus, where 
preparation is being made by a defendant to start an infringing activity, an injunction 
can be obtained to stop the commencement of that activity before any damage actually 
occurs. 
 
 
Q1-2-3 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 3) 
  In case of requesting an injunction pursuant to 35 U.S.C. §283 or the provisions, if 
any, referred to in Q1-1-2 above, are there any facts that a patent holder must prove in 
addition to the matters indicated in Q1-2-1 and Q1-2-2 above? Please explain and 
provide the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.) 
□ Yes (Please explain in the space below)         ■ No 
Of course, the patent holder must prove that he is the owner or exclusive licensee of the 
patent. 
 
 
 
Q1-4-1 (Execution of an injunction: 1) 
  When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what 
procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the 
judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension 
period with its legal basis Please also explain whether a patent holder or an infringer 
may request to shorten or extend the suspension period. 
The final judgment is entered by the court.  FRCP Rule 62(a) provides for an 
automatic stay of judgments for 14 days after entry, except that (1) a final judgment in 
an action for an injunction is not stayed after being entered even if an appeal is taken. 
So, there is normally no suspension period between the judgment and execution.  
 
However, FRCP 62(a) also gives the court discretion to order a stay or a partial stay. 
In such cases, the length of the stay would be left to the discretion of the court.  See, 
e.g., Vonage v. Verizon, 503 F.3d 1295, 1302 (Fed. Cir. 2007) (after an emergency 
hearing, staying a permanent injunction by the district court pending appeal, where the 
district court issued a permanent injunction against Vonage, but granted a partial stay to 
allow Vonage to continue operation but forbidding Vonage to sign up new customers.)  
 
 
Q1-4-2 (Execution of an injunction: 2) 
  In cases where the infringement court granted the injunctive relief but subsequently 
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said judgment was appealed, and thereby the judgment was not final and binding, is the 
injunction executed before the higher court passes its judgment? 
(Please also explain how the judgment is executed under the U.S. legal system; for 
example, whether the execution is suspended in cases where a higher court suspends the 
execution of an injunction ordered by a lower court; whether the injunction is not 
executed in cases where an appeal is made since the injunction is not executed until it 
becomes final and binding; whether even the execution of the provisional [preliminary] 
injunction ordered by lower court is suspended when it was appealed and the higher 
court orders the suspension of the execution, etc.) 
□ Yes 
□ No 
■ Both cases exist (Please explain in which cases an injunction is executed and in 
which cases an injunction is not executed.) 
In order for the trial court (i.e., infringement court) to enter a permanent injunction, the 
judgment of infringement must be final.  In other words, if the judgment of the trial 
court is not final and binding, a permanent injunction cannot be granted.   
 
Where the judgment is final and a permanent injunction is granted, the injunction will 
be executed before the appeal is taken pursuant to FRCP Rule 62 as discussed above in 
Q1-4-2.  However, both the trial court and the appeals court have discretion to grant a 
partial stay or to stay an injunction.  For example, in the Vonage v. Verizon case, 
discussed above in the answer to Q1-4-1, Vonage brought an emergency motion to stay 
the injunction issued by the district court, and the Federal Circuit granted the stay. 
 
If a higher court stays the execution ordered by a lower court, the execution is stayed. 
 
FRCP Rule 62 also applies to preliminary injunctions.  Thus, if a preliminary 
injunction ordered by a lower court is not normally stayed pending an appeal. 
However, the courts have discretion to stay the injunction ordered by the lower court. 
 
 
Q2-1-1 (Discretion in issuing an injunction demand) 
  35 U.S.C. §283 stipulates that “[t]he several courts having jurisdiction of cases under 
this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the 
violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.” 
Consequently, we understand that the injunction under 35 U.S.C. §283 is an equitable 
remedy and a court has discretion in issuing an injunction. Is this understanding correct? 
If it is incorrect, please explain how it is incorrect. 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
However, the court must apply the four factors relevant to the grant of an injunction and 
must have findings in support of each of those factors.  While discretionary, the grant 
or denial cannot be arbitrary. 
 
 
Q2-1-2 
  Please explain the equitable defenses, such as laches, patent misuse, etc. that an 
alleged infringer may plead against a request for an injunction based on patent 
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infringement from the perspective of the unclean hands doctrine. 
The equitable defenses (for example, laches, patent misuse, inequitable conduct, and 
equitable estoppels) are used to assert that a patent is unenforceable or that the patent 
holder should not be able to use the equitable power of the court because his actions are 
improper or tainted by bad faith or the like.    
 
For example, laches is a legal equitable principle that describes a situation in which a 
party waits an unreasonably long time before bringing a legal issue to the courts.  In 
the injunction context, a laches defense would assert that the party seeking the 
injunction has waited an unreasonably long time in trying to obtain an injunction and 
therefore that the injunction is not really necessary.  Essentially, the party is *sleeping 
on its rights* in not seeking the injunction earlier.    
 
 
Q2-2 (Judicial precedents) 
  Were the following factors (A through H) taken into account in such judicial 
precedents where the court did not grant the injunction even though where a patent 
infringement continues or is likely to continue? If any of the factors were considered, 
please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that took the 
relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, please cite 
several representatives and explain the criteria in issuing an injunction. 

 
□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 

than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

■ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) 

□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 
(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) 

□ D  Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 
with regard to the patent infringement) 

□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 
whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

■ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.  

■ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.  

□ I  Unexpired part of the term of the patent  
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■  J  Factors other than A through M above (Please give concrete 
examples.) 

B/F/G. See, e.g., Z4 Technologies Inc. v. Microsoft Corp. 434 F. Supp. 2d 437 (E.D. 
Tex. June 14, 2006), which was affirmed by the Federal Circuit in Z4 Tech . Inc. v. 
Microsoft Corp., No. 06-1638 (Fed. Cir. 2007).   Z4 was denied a permanent 
injunction after the patent was found to be valid and willfully infringed. Here, Z4 failed 
to show irreparable harm because it did not market the product.  Additionally, the 
court noted that there was no direct competition between Z4 and Microsoft, the 
infringing component was a small component of Microsoft’s software, and the 
infringing component was not a component that prompted consumers to buy the 
accused Microsoft products.  The infringement also did not prevent Z4 from licensing 
the patent, and monetary damages were fairly easy to estimate.  Lastly, Microsoft was 
expected to release a new, non-infringing product in a matter of months.  See also, 
Paice LLC v. Toyota, No. 2006-1610 (Fed. Cir. Oct. 18, 2007). 
 
J. Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 479 F.Supp.2d 440 (D. Del. Mar. 27, 2007) (injunction 
denied where Praxair argued that presence of ATMI in the market would harm Praxair, 
but did not provide enough evidence on sales and marketing data, or Praxair’s loss of 
market share, etc. sufficient to support a broad injunction.) 
 
J.  Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 2007 WL 37742 (E.D. Mich. Jan. 4, 
2007) (injunction denied where there are many competitors and an alternative 
technology is available and the patent is already licensed to several competitors, such 
that the hardship suffered by infringer outweighs patentee’s interest). 
 
F/H:  Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., 2007 WL 37742 (E.D. Mich. Jan. 4, 
2007) A permanent injunction denied where patent covered only one feature of 
DeMonte’s patent, and any lose sales by Sundance ‘s licensees could be due to other 
non-infringing features.  Also, monetary damages were adequate because patentee was 
willing to license to other.  The balance of hardships favored the defendant could be 
forced out of business by an injunction. 
 
See also, “POST-eBay INJUNCTIONS: THE SCOREBOARD”, by Christopher A. 
Hughes and Avshalom Yotam of Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, Nov. 27, 2007 
and “Injunctions after eBay v. MercExchange, LLC,” Presentation made to Tokyo IP 
High Court, by Joseph A. Calvaruso of Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP and Darryl 
Webster of Wyeth  . 
 
 
Q2-3-1 (4 factors of the eBay case) 
  With regard to the 4 factors considered in the eBay case ((1) whether the patent right 
holder, the plaintiff, suffered an irreparable injury; (2) whether monetary compensation 
is inadequate to compensate for that injury; (3) what is the balance of hardship between 
the plaintiff and defendant; and (4) whether the injunction would be a disservice to the 
public interest), please cite the representative judicial precedent(s) after the eBay case, 
explain the outline of the case(s) and how the 4 factors were judged. 
Please see cases discussed at slides 10-28 of “Injunctions after eBay v. MercExchange, 
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LLC,” Presentation by AIPLA IP Practice in Japan Committee made to Tokyo IP High 
Court, by Joseph A. Calvaruso of Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP and Darryl 
Webster of Wyeth 

 
Q2-3-2 (4 factors of the eBay case) 
  We understand that even before the judgment of the Federal Supreme Court in the 
eBay case, there were several judgments in which the patent infringement was found but 
the injunction was not granted. After the judgment in the eBay case, we also understand 
that the number of cases of in which a patent infringement was found but the injunction 
was not granted increased. Is this increase caused because the 4 factors of the eBay case 
came to be considered as reasons to deny injunctions? 1 
  If there have been any changes witnessed in judgment tendencies or in the criteria 
used by courts before and after the eBay case, please describe the changes. 
■ Yes       □ No 
The old rule was that a permanent injunction was always granted following a final 
determination of infringement, unless there were extraordinary circumstances, because 
irreparable harm to the patentee was presumed.  Thus, a permanent injunction was 
very common and the court would not look at any factors unless an extraordinary 
situation was specifically presented.   The eBay case changed the law to require the 
court to analyze the eBay factors.  Accordingly, there has been an increase in the 
number of cases which infringement is found but a permanent injunction is not granted 
because the courts are now forced to consider the four factors of the eBay case, 
particularly irreparable injury and balance of interests. 
 
 
Q2-4 (Consideration of individual factors – Possibility)2 
  If there are any other factors the assertion of which would lead to the denial of the 
injunction in addition to those cited in Q2-2 or Q2-3 (including factor(s) cited above but 
not checked in Q2-3), please explain them including their legal basis. 
We are not currently aware of additional factors.  However, an injunction is an 
equitable remedy and must be decided based on the factors of individual cases, it is 
possible that other factors exist or may be argued depending on the facts of the 
particular case in which the injunction is being sought.  Unclean hands of the plaintiff, 
such as lying to the court or creating false evidence, could be such factors. 
 
 
Q3-1 (Judicial precedents) 
  Is there a judicial precedent that denied an injunction but awarded future damages? If 
any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
No.  We could not find a case where the court denied an injunction but awarded future 
damages.  However, such a case is possible.  See, e.g,, Paice LLC v. Toyota Motor 
Corp., 504 F.3d 1293, 1314 [85 USPQ2d 1001] (Fed. Cir. 2007) (“Under some 

                         
1 Opinions may vary by respondent. If it is a private opinion, please state whether this is the case. 
2 Opinions may vary by respondent. If it is a private opinion, please state whether this is the case. 
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circumstances, awarding an ongoing royalty for patent infringement in lieu of an 
injunction may be appropriate.”).  See also, Telcordia Technologies Inc. v. Cisco 
Systems Inc., 95 USPQ2d 1673, 1684-85 (Fed. Cir. 2010) (noting with approval the 
district court’s decision to allow the parties to negotiate a license after denying a 
permanent injunction, and indicating that if the parties cannot agree on a license, the 
district court should then step in to calculate the court’s own royalty rate). 
 
 
Q3-2-1 (Request of compensation for future damages) 
  In cases where a patent infringement continues or is likely to continue, is it possible 
for the patent holder to request future damages? If it is possible, please explain along 
with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc). 
■ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
See two cases noted above in answer to Q3-1.  Also, a patent holder can bring a 
contempt action for a violation of an existing injunction (e.g., where the design around 
does not avoid an injunction), which may have a lower standard of proof and may 
involve some presumptions that favor the patentee. 
 
 
Q3-2-2 (Compensation for future damages in lieu of an injunction) 
  Is it possible for a court to deny an injunction pursuant to 35 U.S.C. §283 and to 
award future damages or future royalties instead of the injunction? Please explain and 
provide the legal basis for it (provisions, judicial precedents, etc.) 
■ Yes (Please explain in the space below.)   Please proceed to Q3-3. 
□ No 
One of the four factors for issuing an injunction is whether monetary compensation is 
inadequate to compensate for the injury.  Thus, where a court denies an injunction, it is 
possible to award future damages or future royalties instead of an injunction.  See 
eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 126 S. Ct. 1837 (2006) 
 
See also two cases noted above in answer to Q3-1. 
 
 
Q3-3-1 (Basis for calculating compensation for future damages: 1) 
  If a court is able to award future damages or future royalties instead of the injunction 
and if there is an example or standard for calculating their amount, please explain it. 
The standard for calculating royalties is what royalty would have been reasonably 
negotiated by the parties if they were seeking to negotiate a license.  See Rite-Hite 
Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1554 [35 USPQ2d 1065] (Fed. Cir. 1995) (en banc) 
(court noting that to determine a reasonable royalty, a jury must find the royalty that 
would have been agreed to in a hypothetical negotiation between a willing licensee and 
willing licensors at the time infringement began.).  For example, see cases discussed in 
“Recent Federal Circuit Decisions on Damages” by Joseph A. Calvaruso of Orrick, 
Herrington & Sutcliffe LLP presented at AIPLA IP Practice in Japan Committee 
Meeting on October 19, 2010.   
 

－195－



 
Q3-3-2 (Basis for calculating monetary compensation for future damages: 2) 
  In cases where an injunction is denied and in consequence the work the patented 
invention continues, and where future damages is awarded for said the  work of the 
said invention, are there any possibilities that a court awards a large amounts of 
damages because the said practice falls under a willful  infringement? 
Yes.  See, e.g., Z4 Technologies Inc. v. Microsoft Corp. 434 F. Supp. 2d 437 (E.D. Tex. 
June 14, 2006), which was affirmed by the Federal Circuit in Z4 Tech . Inc. v. Microsoft 
Corp., No. 06-1638 (Fed. Cir. 2007).   Z4 was denied a permanent injunction after the 
patent was found to be valid and willfully infringed. The Federal Circuit affirmed the 
district court grant of enhanced damages for the willful infringement.  
 
 
Q3-4 (Procedures for ordering payment monetary compensation for future 
damages) 
  In cases where an injunction is denied and, therefore, future damages is requested, we 
understand that a jury trial cannot be requested for the calculation of said amount (or 
shall be calculated in a bench trial).3 Is this understanding correct? 
■ Yes       □ No (Please explain in the space below.) 
 
 
 
Q3-5 (Relationship to compulsory licenses) 
  While an infringement court proceeding is pending, is it possible to file a petition 
concerning a compulsory license pursuant to other laws4? 
■ Possible       □ Impossible 
It is possible.  We are not aware of any cases in which it has been done.  Such a 
situation would be a case of first impression for the courts. 
 
 
Q4-1 (TRIPS Agreement: 1) 
  Are there any judicial precedent mentioning a relationship between the TRIPS 
Agreement and injunctive relief? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
Q4-2 (TRIPS Agreement: 2) 
  Are there any judicial precedents in which a court denied the injunction even though 
the patent holder claimed that it would be a violation of the TRIPS Agreement if the 
court did not grant an injunction although a patent is infringed (or is likely to be 
infringed)? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 

                         
3 Paice LLC v. Toyota, No. 2006-1610 (Fed. Cir. Oct. 18, 2007). 
4 For instance, the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 2183), the Air Pollution Control Act (7 U.S. C. 2404), the 
Semiconductor Chip Protection Act (17 U.S.C. 907), and the Tennessee Valley Authority Act (16 U.S.C. 831r). 
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Q4-3 (TRIPS Agreement: 3) 
  Are there any articles or research papers discussing the relationship between the 
TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent 
infringement, especially for those cases where an injunction is denied even though a 
patent infringement continues or is likely to continue? If any, please provide an outline 
of the articles. 
■ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
Article: “Tripping over TRIPs: is compulsory licensing under EBay at odds with U.S. 
statutory requirements and TRIPs?” Charlene Stern-Dombal 
This article analyzes issues that would arise if broad compulsory licensing ever 
becomes standard practice is the U.S. 
 
 
Q5 (Statistical data) 
  Please provide statistical data (number of patent infringement suits, percentage of 
suits won by a patent holder, percentage of settlements) on patent infringement suits for 
each year from 2001 to 2009.  
  If the data is published, please provide the data. If it is available on a website, please 
let us know how to obtain it. 
  If there is no published data, please provide data that can be tallied on your side based 
on published figures, etc. 
We were not able to find much publicly available data.  See “Patent Litigation 
Remedies: Some Statistical Observations by Prof. Janicke at University of Houston 
Law Center 
 
 
Q6-1 (Bills) 
  Has the U.S. government ever considered restrictions to the injunction request? If any 
official reports or bills are published, please provide an outline of the reports or bills 
with an attachment of the actual reports or bills. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
The patent reform bills of 2009 (H.R. 1260 and S. 515) include provisions limiting 
damages but do not have provisions limiting injunctions. 
 
 
Q6-2 (Reports, etc.) 
  Are there any reports on restrictions to injunction? Please provide an outline of the 
report with an attachment of the actual report. Please also describe the profile of the 
author(s).  
■ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
After the U.S. Supreme Court Decision in eBay Inc., et al. v. MercExchange, LLC, 547 
US 388, 78 USPQ2d 1577 (2006), there were several articles that discussed when and 
how often injunctions would be granted.  For example, we have attached a short article 
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entitled Injunctions after eBay v. MercExchange by Virgina K. Demarchi, a partner 
from the U.S. law firm, Fenwick & West LLP.   
 
 
Q6-3 (Opinions of organizations) 
  With regard to the injunction, are there any opinions, etc. expressed by organizations 
(for example, bar associations, industry organizations, etc.)? If any of these opinions, 
etc. are published, please describe the profile of the organization(s). 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
There were a number of amicus briefs filed during the eBay v. MercExchange case. 
However, we could not find any opinions of organizations after that case was decided 
by the Supreme Court.   
 
 
Q7 (List of judicial precedents) 
  Please provide a list (including the outline of each case) of the judicial precedents 
used to answer this survey. Please also attach the full text of the judicial precedents. 
See attached 
 
 
Q10-1-1 (ITC1: 1) 
  In our understanding, with regard to the requirements for the ITC to issue exclusion 
orders or cease and desist orders pursuant to 19 U.S.C. §1337 (a) (1) (B) with regard to 
the importation, the sale after importation, or the sale of products infringing patents, it is 
enough to prove the infringement of a valid and enforceable patent and the existence of 
the industry in the United States as stipulated in 19 U.S.C. §1337 (a) (3). Is this 
understanding correct? If it is incorrect (or if there are other requirements for a violation 
of 19 U.S.C. §1337), please explain in the space below. 
□ Correct       ■ Incorrect (Please explain in the space below.) 
You must also prove that a sale for importation, an importation or a sale after 
importation of the accused goods has occurred.  Thus, a claimant must prove 1) A sale 
for importation, importation, or sale after importation of the accused goods, 2) 
infringement of a valid and enforceable US patent, or that articles are made, produced, 
processed, or mined under a process covered by the claims of a valid and enforceable 
US patent, and 3) domestic industry. . § 1337(a)(1)(B) & (a)(2) & (a)(3) 
 
 
Q10-1-2 (ITC1: 2) 
  When the ITC judges whether or not a case constitutes a violation of 19 U.S.C. §1337, 
please explain the following cases individually and concretely: cases where the ITC 
judges that it fulfills the domestic industry requirement as stipulated in (a) (3) (A. 
significant investment in plant and equipment; B. significant employment of labor or 
capital; or C. substantial investment in exploitation, including engineering, research and 
development, or licensing). 
See, e.g., In the Matter of CERTAIN STEEL ROD TREATING APPARATUS AND 
COMPO-NENTS THERE OF, Investigation No. 337-TA-97, at 87-91 ITC 1982 ITC 
LEXIS 191 (January 1982) (finding that claimant Morgan engaged in the business of 
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designing and manufacturing steel mills and steel equipment, and also that Morgan 
carries on ongoing research and a development program on steel mills, and that 
one-third of its workforce is engaged in engineering, research and development.) 
 
We note that when evaluating the domestic industry requirement of §1337(a)(3), courts 
are more concerned with what they call the “technical prong” of the domestic industry 
requirement.   The technical prong requires that the domestic industry, i.e., the plant 
or equipment, the labor or capital, or the investment in engineering, research and 
development or licensing is related to the claimed invention of the patent that is the 
subject of the investigation.  See, e.g., OSRAM v. ITC, 85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161 
(Fed. Cir. 2007) (finding that under a correct claim construction, OSRAM's evidence 
was clear and unrebutted that the domestic product was within the literal scope of the 
claims and thus the ITC's ruling that OSRAM did not meet the technical prong of the 
domestic industry requirement was not sup-ported by substantial evidence on the record 
as a whole.) 
 
 
Q10-1-3 (ITC1: 3) 
  Are there any cases in which the domestic industry requirement became an issue in 
relation to the practice of the patented invention by the patent holder and the domestic 
industry requirement was decided to be fulfilled, or cases in which the domestic 
industry requirement became an issue, but the requirement was decided not to be 
fulfilled? If any, please explain what points were taken into account for the judgment. In 
particular, please indicate if there is a case where fulfillment of said requirement 
became an issue because it was claimed that the patent holder was a NPE (non 
practicing entity). 
□ Yes       ■ No 
Recently, the Federal Circuit has held that in order to satisfy the “technical prong” of 
the domestic industry requirement, the complainant must practice its own patent. See 
Crocs Inc. v. International Trade Commission, 93 USPQ2d 1777, 1785-86  (Fed. Cir. 
2010).    
 
 
Q10-1-4 (ITC1: 4) 
  In cases of a Section 1337 investigation is instituted with regard to a patent 
infringement, we understand that the respondent may claim any legal or equitable 
defense that may be claimed in court proceeding for a patent infringement. Is this 
understanding correct? 
□ Correct       ■ Incorrect (Please explain in the space below.) 
Section 1337(c) states that “all legal and equitable defenses may be presented in all 
cases.”  However, the courts have found some limits to defenses. 
 
Thus, invalidity for anticipation, statutory bars, inventorship, obviousness, written 
description, enablement, definiteness, best mode, inequitable conduct, fraud, 
prosecution laches, equitable estoppel, assignor estoppel, patent misuse, and the safe 
harbor provision of 35 USC § 271(e)(1) are all available.  See Defenses and Stays in 
Section 337 Cases, Presentation to the Spring Meeting of AIPLA, May 15, 2008 by F. 
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David Foster of Miller & Chevalier Chartered. 
 
However, a defense of ordinary latches is not applicable, because the relief for laches is 
retrospective and a Section 337 exclusion order is prospective.  Additionally, process 
patent infringement defenses under 35 USC § 271(g) are not available.   See Defenses 
and Stays in Section 337 Cases, Presentation to the Spring Meeting of AIPLA, May 15, 
2008 by F. David Foster of Miller & Chevalier Chartered. 
 
 
Q10-1-5 (ITC1: 5) 
  Is there a possibility that an exclusion order or cease and desist order will not be 
issued by the discretion of the ITC even if the case fulfils the requirements for violation 
of 19 U.S.C. §1337 as confirmed in Q10-1 above? 
■ Yes       □ No 
Section 1337(d) states:  “If the Commission determines, as a result of an investigation 
under this section, that there is a violation of this section, it shall direct that the articles 
concerned, imported by any person violating the provision of this section, be excluded 
from entry into the United States, unless, after considering the effect of such exclusion 
upon the public health and welfare, competitive conditions in the United States 
economy, the production of like or directly competitive articles in the United States, and 
United States.” 
 
Additionally, the order of the Commission is subject to review by the President of the 
United States, who may disprove of the order for policy reasons.  See International 
Trade Commission Frequently Asked Questions (FAQs) at pages 24-25. 
 
 
Q10-1-6 (ITC1: 6) 
  In cases of judging whether or not to issue an exclusion order or cease and desist 
order due to violation of 19 U.S.C. §1337 (a) (1) (B), does the ITC consider the factors 
listed in Q2-2? Or is there room to consider them? 
□ Yes (Please proceed to Q10-1-7.)       ■ No 
See Baseband Processor Chips, Inv. No. 337-TA-543 at 62, n.230 (in which the ITC 
considered whether the eBay factors must be followed by the ITC, and the ITC 
concluded that they do not). 
 
See also WHITE PAPER - AN INTRODUCTION TO REMEDIES AND 
ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN SECTION 337 INVESTIGATIONS AT THE 
INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, by Walters and Levy, at pages 2-3 
(discussing the Baseband Processor Chips case and noting that the ITC found the ITC is 
not required to follow the eBay factors). 
 
 
Q10-1-7 (ITC1: 7) 
  If your reply to Q10-1-6 is “Yes,” comparing that case with a case of judging the 
grant or denial of an injunction pursuant to 35 U.S.C. §283, are there any substantively 
different points with regard to the consideration of factors listed in Q2-2, between the 
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judgment of the ITC and the judgment of the court? 
□ Yes (Please explain in the space below.)       □ No 
 
 
 
Q10-2 (ITC2) 
  When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what 
procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the 
judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension 
period with its legal basis Please also explain whether a complainant or a respondent 
may request to shorten or extend the suspension period. 
Upon issuance, Commission remedial orders are sent to the President who may then, 
within 60 days, disapprove them for policy reasons.  Such disapprovals are rare. 
During this period, called the “Presidential review period,” infringing articles may enter 
the United States provided the importer posts a bond with U.S. Customs and Border 
Protection in an amount determined by the Commission. Similarly, activities prohibited 
by a Commission cease and desist order may continue during the Presidential review 
period provided the respondent posts a bond with the Commission. If the President does 
not disapprove the Commission's remedial orders within the 60 day review period, at 
the conclusion of that period, infringing imports may no longer be imported and the 
complainant may seek to have previously posted bonds forfeited to it.  See ITC 
Frequent Asked Questions (FAQ), page 25; 19 USC § 1337(j) 
 
Thus, the 60 day Presidential review period serves as a type of “suspension period.” 
The Presidential review period is provided by statute and cannot be shortened or 
extended.  See 19 USC § 1337(j) 
 
It is also possible to appeal the exclusion order of the Commission.  The appeal must 
be filed with the US Court of Appeals for the Federal Circuit within 60 days of issuance 
of the order.  See ITC Frequently Asked Questions (FAQ), page 26.   
 
Q10-3 (ITC3) 
  Is it possible to engage in a Section 337 complaint procedure of the ITC with regard 
to a patent infringement and a patent infringement lawsuit in court at the same time? If 
one of these procedures is suspended, or one of the parties may claim a suspension of 
the procedure, please explain those cases and provide the legal basis (provisions, etc.). 
Yes.  A Respondent to an ITC complaint who is also a party to a civil action in a 
district court may request a district court to stay the court proceeding until the 
determination of the Commission becomes final.  The request must be timely.  To be 
timely, the request must be made within 30 days of being named as a respondent in the 
ITC proceeding, or 30 days after the district court action is filed, whichever is later. 
The district court case must also involve the same issues involved in the proceeding 
before the Commission.  See 28 U.S.C. § 1659(a). 
 
 
Q10-4 (ITC4) 
  Has there been any impact on the determination of the ITC to issue exclusion orders 
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or cease and desist orders based on violations of 19 U.S.C. §1337 before and after the 
eBay judgment? If so, what has been the specific impact on the determination? 
□ Yes (Please explain the impact of the judgment with concrete examples.) 
■ XX No 
See answer to Q10-1-6 and the documents cited therein which indicate that the ITC has 
considered the eBay case and decided that they are not bound by the eBay factors. 
 
 
Q10-5 (ITC5) 
  Has there been any impact on the number of complaints requesting an exclusion order 
or a cease and desist order based on a violation of 19 U.S.C. §1337 before and after the 
eBay case? If so, what has been the specific impact on the number of complaints? 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
We are not aware of any impact or statistics on the impact on judgments of the CAFC 
comparing judgments before and after the ruling in eBay. 
 
 
Q10-6 (ITC6) 
  Has there been any impact on judgments of the CAFC with regard to appeal cases 
against ITC’s ruling on an exclusion order or a cease and desist order pursuant to 19 
U.S.C. §1337 before and after the eBay case? If so, what has been the specific impact 
on judgments? 
□ Yes (Please explain in the space below.)      ■ No 
We are not aware of any impact or statistics on the impact on judgments of the CAFC 
comparing judgments before and after the ruling in eBay. 
 
 
Q10-7 (ITC7) 
  Has there been any impact other than the matters listed in Q10-3 through Q10-5 
above? If so, please explain what specific impact(s) has been seen. 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
We are not aware of any impact or statistics on the impact on judgments of the CAFC 
comparing judgments before and after the ruling in eBay. 
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質問票（特許権による差止めに関する調査） ～米国～ 
 

 

Ｑ１－１－１（根拠条文又は判例など） 

 特許権の侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者

が侵害の差止めを請求し得る法律上の根拠は、米国特許法第 283 条であると理

解しています。この理解は正しいですか。正しくない場合、誤っている点につ

いて法的根拠（条文又は判例など）と共に説明してください。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－１－２（その他の根拠条文） 

 米国特許法第 283 条以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関する

規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条文又

は判例など）と共に説明してください。また、その規定が、米国特許法第 283

条と、どのような差異（適用範囲、要件および効力など）を有しているのかも

説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ１－２－１（差止めが認められるための要件 1） 

 上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。

法的根拠（条文又は判例など）と共に説明してください。 

■はい（以下に説明してください） □いいえ 

終局的差止命令に関しては、特許権者は終局的差止めが発せられるために特許

権の侵害があることを別途立証する必要はない。ただし、終局的差止命令が発

せられるのは、特許権者が既に本案訴訟で勝訴しており、裁判所から侵害行為

がなされたとの判決を受けている場合である。 

 

一方、仮差止命令を得るために、特許権者は特許権の侵害があることを立証す

る必要はない。むしろ、第 283 条に基づく仮差止命令を得るためには、1）本案

訴訟において勝訴する合理的な可能性、2）仮差止命令が認められなかった場合

に特許権者が受けるであろう回復不能な損害、3）原告・被告双方の不利益を衡

量すると特許権者を保護すべきとの側に傾くこと、4）仮差止命令が公共の利益

に適うこと、を特許権者は立証しなければならない。Titan Tire Corp.対 Case 

New Holland, Inc.事件、90 USPQ2d 1918, 1922 (Fed. Cir. 2009) を参照のこ
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と。 

 

したがって、仮差止命令を得るにあたり、特許権者が立証しなければならない

のは、被告が特許権を侵害していること、及び侵害の主張が被告によるいかな

る特許無効の抗弁にも耐え得ることの「証明に成功する可能性が高いこと

（likely prove）」である。Amazon.com 対 Barnesandnoble.com Inc.事件、239 F.3d 

1343, 1350 (Fed. Cir. 2001) を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１－２－２（差止めが認められるための要件 2） 

 上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証

する必要がありますか。法的根拠（条文又は判例など）と共に説明してくださ

い。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

Minnesota Pet Breeders 対 Scheel & Kampeter 事件、843 F. Supp. 506 (DC Minn. 

1993) （商標に関する事件ではあるが、不正競争防止に関するコモンローの下

では、差止命令を得るために現実に損害又は被害が生じていたことを原告が証

明する必要はないとした事例。）を参照のこと。差止命令は損害の発生を予防す

るための衡平法上の救済方法である。したがって、侵害行為を開始するための

準備が被告によって行われている場合、実際に損害が発生する前に、当該侵害

行為が開始されるのを阻止するために（原告が）差止命令を得ることができる。

 

 

 

Ｑ１－２－３（差止めが認められるための要件 3） 

 上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、上記Ｑ１－２－１、Ｑ１－２－２に示した事項以外に、特許権者が立証す

べき事実はありますか。法的根拠（条文又は判例など）と共に説明してくださ

い。 

□はい（以下に説明してください）  ■いいえ 

当然ながら、特許権者は、自身が特許権の所有者又は独占的実施権者であるこ

とを立証しなければならない。 

 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

 差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求する
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ことが可能かどうかも含め、説明してください。 

終局判決を出すのは裁判所である。連邦民事訴訟規則第 62 条(a)は、判示され

てから14日間は判決の執行が自動的に猶予されることを規定している。ただし、

(1)上訴された場合であっても、差止請求訴訟における終局判決は猶予されな

い。したがって、通常は、判決から執行までの間に猶予期間はない。 

 

ただし、連邦民事訴訟規則第 62 条(a)は、猶予又は部分的猶予を命じる裁量権

を裁判所に与えてもいる。裁判所が裁量権により猶予又は部分的猶予を命じる

場合、その猶予の期間は裁判所の裁量に委ねられる。例えば、Vonage 対 Verizon

事件、503 F. 3d 1295, 1302 (Fed. Cir. 2007) （地方裁判所が Vonage に対し

て終局的差止命令を言い渡した事件において、緊急審問を行った後、上訴審の

判決を待つ間は地方裁判所による終局的差止命令の執行を猶予し、事業の継続

を Vonage に認める部分的猶予を認めたが、新規顧客と契約することは禁止し

た。）を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

 差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

 例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

□いいえ 

■どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

事実審裁判所（すなわち、侵害裁判所）が終局的差止命令を発するためには、

侵害の判決が 終的なものでなければならない。言い換えると、事実審裁判所

の判決が確定していない段階では、終局的差止命令を出すことはできない。 

 

判決が 終的なものであり、終局的差止命令が出される場合、Q1-4-1 で前述し

たように、連邦民事訴訟規則第 62 条に従い、上訴がなされる前に差止命令は執

行される。ただし、事実審裁判所と上訴裁判所はいずれも差止命令の執行の猶

予又は部分的猶予を与える裁量権を有する。例えば、Q1-4-1 の回答において述

べたとおり、Vonage 対 Verizon 事件では、地方裁判所によって発せられた差止

命令の執行猶予を求めて Vonage が緊急申立てを行ったところ、連邦巡回区裁判

所は（差止めの）猶予を認めた。 
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上級審が下級審によって命じられた執行を猶予する場合、その執行は猶予され

る。 

 

連邦民事訴訟規則第 62 条は仮差止命令にも適用される。したがって、下級審に

よって命じられた仮差止命令は、通常、上訴審の判決を待つ間に（執行が）猶

予されることはない。しかしながら、裁判所は下級審によって命じられた差止

命令（の執行）を猶予する裁量権を有する。 

 

 

 

Ｑ２－１－１（差止請求の認否に関する裁量権） 

 米国特許法第 283 条が「衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認め

る条件に基づいて差止命令を出すことができる。」と規定していることから、差

止めは衡平法上の救済方法であり、差止請求を認めるか否かについて、裁判所

が裁量権を有していると理解しています。この理解は正しいですか。正しくな

い場合は、誤っている点について説明してください。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

ただし、裁判所は差止命令を出すことに関して 4要素を適用しなければならず、

また各要素を裏付ける事実認定を行わなければならない。（裁判所は差止めの認

否の判断について）裁量権を有する一方、差止めの認否の判断を恣意的に行う

ことはできない。 

 

 

 

Ｑ２－１－２ 

 特許権侵害に基づき求められる差止請求に対して、クリーン・ハンドの原則

（unclean hands doctrine）の観点から被疑侵害者が主張しうる、Laches、Patent 

misuse 等の衡平法上の抗弁について説明してください。 

衡平法上の抗弁（例えば、Laches（懈怠）、Patent misuse（特許の不正使用）、

不公正な行為、及び衡平法上の禁反言）は、特許権が行使不能であると主張し

たり、又は特許権者の行為が不適切であったり、悪意などを伴っていたりする

ために、特許権者が裁判所の衡平法上の権限を利用するべきではないと主張し

たりするために、用いられている。 

 

例えば、懈怠とは、当事者が裁判所に提訴するまでに不合理に長い期間が経過

していた状況のことを言う衡平法上の原則である。差止めの文脈で懈怠の抗弁

を主張する場合には、差止めを求める当事者が差止命令を求めるまでに不合理

に長い期間が経過しており、したがって差止めはそれほど必要でないこと、を

主張することとなる。基本的に、当事者が差止命令を速やかに求めようとしな

いのは、「権利の上に眠って」いるとされる。 
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Ｑ２－２（裁判例） 

 特許権に対する侵害が継続している又は継続するおそれがある場合に、差止

めを認めなかった事例において、以下の要素（Ａ～Ｈ）は考慮されていますか。

裁判例が複数ある場合、代表的な裁判例を複数挙げ、差止め請求の認否におけ

る判断の基準を説明してください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が訴訟内外で実質的に得ようとしている利益が多い 

■ Ｂ 特許権者の特許発明の実施状況（例えば、権利者が製造業者

であるか否か、特許発明を実施しているか否か、競合製品を販

売しているか、ライセンス供与をしているか否か、適正な条件

でのライセンス供与の意思があるかどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

■ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない、設計回避

が可能である等） 

□ Ｇ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

■ Ｈ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｉ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

■ Ｊ 上記Ａ～Ｉ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、差止めを認めなかった根拠を中心に、裁判

例の判旨について説明してください） 

 

B/F/G に関しては、例えば、Z4 Technologies Inc.対 Microsoft Corp.事件、434 

F. Supp. 2d 437（E.D. Tex. 2006 年 6 月 14 日）を参照のこと。この判決は、

Z4 Technologies Inc.対 Microsoft Corp.事件、No. 06-1638(Fed. Cir. 2007) 連

邦巡回区裁判所判決でも維持されている。特許権が有効であり、故意侵害があ

ったことが認定されたにもかかわらず、Z4 には終局的差止命令が認められなか

った。本件において、Z4 は、製品を市場で販売していなかったために、回復不

能な損害があったということを立証できなかった。さらに、Z4 と Microsoft の

間には直接的な競争関係がなく、侵害要素が Microsoft のソフトウェアに占め

る割合は小さく、また、この侵害要素は、Microsoft の被疑侵害製品を買うイン

センティブを消費者に与えるものではなかったと裁判所は指摘した。また、侵

害によって Z4 が特許をライセンスすることは妨げられておらず、また金銭的損

害を算定することはかなり容易であった。 後に、Microsoft は数ヶ月以内に非
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侵害の新製品を発売する見通しであった。Paice LLC 対 Toyota 事件、No. 

2006-1610 (Fed. Cir. 2007 年 10 月 18 日) も参照のこと。 

 

J に関しては、Praxair, Inc,対 ATMI, Inc.事件、479 F. Supp. 2d 440 (D. Del. 

2007 年 3 月 27 日) （ATMI が市場に存在していれば Praxair が損害を受けると

Praxair は主張したが、売上高及び販売データや Praxair の市場シェアの喪失な

どに関して広範な差止めの必要性を根拠付けるのに十分な証拠を提出しなかっ

たために、差止めが認められなかった事例。）を参照のこと。 

 

J に関しては、Sundance, Inc.対 Demonte Fabricating Ltd.事件、2007 WL 37742 

(E.D. Mich. 2007 年 1 月 4 日) （多くの競合者が存在し、代替技術が利用可能

であり、また特許が既に複数の競合者にライセンスされているといった事情か

ら、侵害者が被る不利益が特許権者の利益を上回っているとして、差止めが認

められなかった事例。）を参照のこと。 

 

F/H に関しては、Sundance, Inc.対 Demonte Fabricating Ltd.事件、2007 WL 37742 

(E.D. Mich. 2007 年 1 月 4 日) を参照のこと。DeMonte の製品が有する特徴の

うち、たった１つの特徴だけが Sundance の特許権の範囲に含まれているにすぎ

ず、Sundance のライセンシーが売上の喪失は、Sundance の特許を侵害していな

い他の特徴に起因していたと考えられたため、終局的差止命令が認められなか

った。また、特許権者には他の者にもライセンスする意思があったため、金銭

的賠償が適当であるとされた。不利益を衡量した結果、差止命令により廃業に

追い込まれかねなかった被告に有利に判断された。 

 

また、Cadwalader, Wickersham & Taft LLP の Christopher A. Hughs と Avshalom 

Yotam の 2007 年 11 月 27 日の「POST-eBay INJUNCTIONS: THE SCOREBOARD（eBay

事件後の差止命令：成績表）」、及び Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP の

Joseph A. Calvaruso 及び Wyeth の Darryl Webster が東京知的財産高等裁判所

に対して行ったプレゼンテーション「eBay 対 MercExchange, LLC 事件後の差止

命令」も参照のこと。 

 

 

 

Ｑ２－３－１（eBay4 要素） 

 eBay 事件判決において考慮された 4 要素（原告である特許権者が回復不能な

損害を被るかどうか、金銭的賠償ではその損害を補償するのに不適切かどうか、

原告と被告との不利益の均衡はどうか、公益への影響）について、eBay 事件後

の代表的な裁判例を挙げて、その事件概要および 4 要素がどのように判断され

ているかを説明してください。 

 

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLPのJoseph A. Calvaruso及びWyethのDarryl 

Webster が東京知的財産高等裁判所に対して行った米国知的所有権法協会
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（AIPLA）の日本作業部会(IP Practice in Japan Committee)のプレゼンテーシ

ョン「eBay 対 MercExchange, LLC 事件後の差止命令」のスライド 10‐28 で論じ

た事件を参照されたい。 

 

 

 

Ｑ２－３－２（eBay4 要素） 

 eBay 事件判決前にも、差止め請求についての訴訟事件のうち、侵害が認めら

れた場合であっても、差止めについては認められなかった事件がありました。

eBay 事件判決後は、差止めが請求された事案のうち、特許権侵害が認められて

も、差止めは認められなかった事件が増加していると理解しています*。この増

加の要因は、eBay 事件判決の 4 要素が差止めを認めない理由として考慮される

ようになったためと考えられますか。 

 eBay 事件前後で、裁判所の判断の傾向や判断基準に変化が見られるようであ

れば、どのように変わったかを説明してください1。 

■はい              □いいえ 

それまでのルールは、特段の事情がない限り、 終的に侵害行為があったと判

断されれば終局的差止命令は必ず認められるというものであった。侵害行為が

あれば特許権者は回復不能な損害を被ると推定されていたからである。したが

って、終局的差止命令が認められるのは極めて普通のことであり、特段の事情

が具体的に示されない限り、裁判所はいかなる要素も検討しなかった。eBay 事

件判決は、判例法を変更して、裁判所が当該判決で示された諸要素を検討する

ことを義務付けたのである。したがって、現在は、eBay 事件判決の 4 要素、特

に回復不能な損害と利益衡量について検討することが裁判所に義務付けられて

いるため、侵害が認定されても、終局的差止めは認められない事件の数が増加

している。 

 

 

 

Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）2 

 Ｑ２－２、又は、Ｑ２－３において挙げた以外に、差止請求を否定する法律

上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

現在のところ、以上に挙げたものの他に、差止めの否定に繋がる要素があると

は認識していない。しかしながら、差止めは衡平法上の救済措置であり、個別

事件の諸要素に基づいて判断されなければならないので、差止めの否定に繋が

                         
*
 John F. Hornick、Willam H. pratt「合衆国裁判所の恒久的差止命令と国際貿易委員会の排除命令につ

いて― 高裁判所の eBay 判決後の状況―」CIPIC ジャーナル 191 号 15 頁（2009 年）によれば、eBay 事件

前は、5％程度の事件について、eBay 事件後は、25％程度の事件について、差止めが認められていない。 
1 事務所によって、見解が異なるものと認識している。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
2 事務所によって、見解が異なるものと認識している。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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る他の要素が存在する可能性はあるし、差止めが請求されている事件の事実に

よっては（差止めの請求が認められないための）他の要素を主張されることも

あるかもしれない。裁判所に対して嘘をついたり、虚偽の証拠を捏造したりす

るなどの、原告の「汚れた手（Unclean hands）」はそのような要素となり得る。

 

 

 

Ｑ３－１（裁判例） 

 差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

そのような裁判例はない。裁判所が差止めを否定したが、将来の賠償の支払い

を命じた裁判例を見つけることはできなかった。ただし、そのような裁判例は

あり得る。例えば、Paice LLC 対 Toyota Motor Corp.事件、504 F. 3d 1293, 1314 

[85 USPQ2d 1001] (Fed. Cir. 2007) （「一定の状況下では、差止命令に代えて

特許権の侵害行為に対する継続的なロイヤリティの支払いを命じることが適切

な場合もある。」とした事例。）を参照のこと。また、Tekcordia Technologies Inc.

対 Cisco Systems Inc.事件、95 USPQ2d 1673, 1684-85 (Fed. Cir. 2010) （終

局的差止命令を否認した後で実施許諾契約を交渉することを促した地方裁判所

の判断を支持したうえで、当事者が実施許諾契約につき合意に至らなかった場

合には、地方裁判所が介入して独自にロイヤリティ率の算定を行うこともある

と示唆した事例。）も参照のこと。 

 

 

Ｑ３－２－１（将来の損害賠償請求） 

 特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特

許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法

的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

■はい（以下に説明してください）   □いいえ 

前出の Q3-1 の回答で引用した 2つの裁判例を参照のこと。また、特許権者は、

差止命令の違反に対して、裁判所侮辱罪で告訴することができる（例えば、迂

回設計がされたが差止命令を回避することになっていなかった場合）。裁判所侮

辱罪は立証が容易で、特許権者に有利な（何らかの）推定が働くことがある。 

 

 

 

Ｑ３－２－２（差止めに代わる将来の損害賠償） 

 裁判所は、米国特許法第 283 条に基づく差止めを否定して、将来に向かって

の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることはできますか。その根拠（条文、

裁判例など）と共に説明してください。 

■はい（以下に説明してください）Ｑ３－３に進んでください   □いいえ 
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差止命令が出されるための 4 要素の 1 つは、金銭的賠償では損害の填補に不十

分であるかどうかである。したがって、裁判所が差止めを否定する場合、差止

命令の代わりに将来に向かっての損害賠償又は将来のロイヤリティの支払いが

命じられる可能性はある。eBay 対 MercExchange, LLC 事件、126 S. Ct. 1837 

(2006) を参照のこと。 

 

Q3-1 の回答で引用した 2つの裁判例も参照のこと。 

 

 

 

Ｑ３－３－１（将来の損害賠償の算定基準 1） 

 裁判所が、将来の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることができる場合、

算定の例及び基準があれば、説明してください。 

ロイヤリティの算定基準は、もし、当事者が実施許諾契約の交渉をしようとし

ていたならば、どのようなロイヤリティが当事者により合理的に交渉されてい

たと考えられるかである。Rite-Hite Corp.対 Kelley Co.事件、56 F. 3d 1538, 

1554 [35 USPQ2d 1065] (Fed. Cir. 1995) （大法廷）（合理的なロイヤリティ

を決定するために、侵害が開始された時点で実施許諾を希望するライセンシー

（willing licensee）と実施許諾の供与を希望するライセンサー（willing 

licensor）との間に交渉があったと仮定し、そこで合意されていたと考えられ

るロイヤリティを陪審は見出さなければならないと裁判所が指摘した。）を参照

のこと。例えば、2010 年 10 月 19 日の AIPLA の日本作業部会会合で発表された

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP の Joseph A. Calvaruso による「損害賠

償に関する近年の連邦巡回区裁判所の判決」で論じられたいくつかの裁判例を

参照のこと。 

 

 

 

Ｑ３－３－２（将来に向かった金銭的補償の算定基準 2） 

 差止めが否定された結果、実施が継続し、それにつき将来に向かった金銭の

支払いが実施者に命じられる場合、当該実施が故意侵害であるとして、高額の

金銭の支払いが命じられることはありえますか。 

あり得る。例えば、Z4 Technologies Inc.対 Microsoft Corp.事件、434 F. Supp. 

2d 437（E.D. Tex. 2006 年 6 月 14 日）を参照のこと。本判決は Z4 Technologies 

Inc.対 Microsoft Corp.事件、No. 06-1638(Fed. Cir. 2007) において連邦巡回

区裁判所によっても支持された。特許が有効であり、故意侵害が認定されたも

のの、Z4 に対する終局的差止めは認められなかった。連邦巡回区裁判所は、故

意侵害に対して高額の損害賠償の支払いを命じた地方裁判所の判決を支持し

た。 
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Ｑ３－４（将来に向かった金銭的補償の支払を命ずる手続き） 

 差止めが否定されたとき、将来に向かって金銭的賠償（補償）を求める場合

は、当該金銭の算定につき、陪審審理（jury trial）は請求できない（bench trial 

による）と理解しています3。この理解は正しいですか。 

■はい             □いいえ（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ３－５（強制実施との関係） 

 侵害訴訟の係争中に、他の法律4に基づく強制実施許諾に関する申し立てをす

ることができますか。 

可能である。そのような申し立てがされた裁判例を知らない。そのような状況

は裁判所にとって先例のない事例であろう。 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

 差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

 特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所（法院）が差

止めを命じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そ

のような主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はあります

か。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

 特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

                         
3 Paice LLC v. Toyota, No. 2006-1610 (fed. cir. oct. 18, 2007). 
4 例えば、原子力エネルギー法（42 U.S.C. §2183）、大気汚染防止法(7 U.S.C. §2404）、半導体集積回

路保護法（17 U.S.C. §907）、テネシー峡谷開発公社法（16 U.S.C. §831r） 
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ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

論文：「TRIPS 協定につまずく：eBay 判例に基づく強制実施許諾は米国の制定法

上の諸要件と TRIPS 協定に抵触するか？」Charlene Stern-Dombal 

この論文は、強制実施許諾を広く行うことが米国における標準的な実務になっ

た場合に生じると考えられる問題について分析している。 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

 2001～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

 公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

 公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

公表されているデータを見つけることができなかった。ヒューストン大学法律

センターの Janicke 教授による「特許訴訟における救済：いくつかの統計的観

察」を参照のこと。 

 

＊事務局記載 
上記資料では、下記のように記載されている。 
「RATE OF DENIAL PRE-eBAY WAS 16% • NOW IT IS ABOUT 25%」 
“PATENT LITIGATION REMEDIES:SOME STATISTICAL OBSERVATIONS”, PROF. PAUL 
JANICKE UNIVERSITY OF HOUSTON LAW CENTER,18 頁 

 

 

Ｑ６－１（法律案等の有無） 

 差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

2009 年特許改革法案（H.R. 1260 及び S. 515）は損害賠償を制限する規定を盛

り込んでいるが、差止請求権を制限する規定を有していない。 

 

 

 

Ｑ６－２（論文の有無） 

 差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 
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■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

eBay 他対 MercExchange, LLC 事件、547 US 388, 78 USPQ2d 1577 (2006)の米国

高裁判所判決後、差止命令がいつ、どのような頻度で認められるかを論じた

論文が数本存在している。例えば、米国の法律事務所 Fenwick & West LLP のパ

ートナー、Virgina K. Demarchi による eBay 対 MercExchange, LLC 事件後の差

止命令と題した短い論文を添付した。 

 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

 差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

eBay 対 MercExchange, LLC 事件裁判の際に提出されたアミカス・ブリーフが多

数存在する。しかしながら、 高裁判所の判決後、（差止請求権に関する）団体

の意見は見つけられなかった。 

 

 

 

Ｑ７（裁判例の一覧） 

 本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

添付文書を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１０－１－１（ITC 1-1） 

 ITC が、関税法 337 条(a) (1)（B）に基づき、特許権侵害品の importation, the 

sale for importation, or the sale について排除命令、又は停止命令を発する

ための要件としては、valid and enforceable な特許権の侵害があることと、同

条(a) (3)に定められている国内産業(industry in the United States)の存在

が立証されれば良い（enough）と理解しています。このような理解は正しいで

すか。正しくない場合（これらの他に、関税法 337 条違反とされるための要件

がある場合）は、以下に説明してください。 

□正しい          ■正しくない（以下に説明してください） 

被擬侵害品の輸入のための販売、輸入又は輸入後の販売が行われていることも

証明しなければならない。したがって、1)被擬侵害品の輸入のための販売、輸

入、又は輸入後の販売がなされていること、2) 有効で行使可能な米国特許権の

侵害があること、又は当該物品が有効で行使可能な米国特許権のクレームの対
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象となる方法に基づいて製作、製造、加工又は採掘されていること、及び 3)国

内産業の存在を原告は立証しなければならない。第 1337 条(a)(1)(B)、(a)(2)

及び(a)(3)。 

 

 

 

Ｑ１０－１－２（ITC 1-2） 

 ＩＴＣが、関税法 337 条違反であるか否かについて判断するにあたり、(a)(3)

国内産業要件（A．相当額の設備投資、B．相当量の雇用又は相当量な資本の投

資、C．当該特許に対するエンジニアリング、研究開発、ライセンスへの投資）

を満たすと判断される場合を、それぞれ具体的に説明してください。 

例えば、1982 ITC LEXIS 191(1982 年 1 月) 87-91 ITC 所収の CERTAIN STEEL ROD 

TREATING APPARATUS AND COMPO-NENTS THERE OF に関する調査 No. 337-TA-97

を参照（申立人 Morgan が製鋼所及び鉄鋼機器の設計・製造業に従事しており、

また Morgan が製鋼所に関する研究開発プログラムも実施しており、その労働力

の 3分の 1がエンジニアリング、研究開発に従事していることを認定した。）。 

 

第 1337 条(a)(3)の国内産業要件を評価する際に、裁判所が国内産業要件の「技

術的要件（technical prong）」と呼ばれるものをより考慮していることを指摘

したい。技術的要素は、国内産業、すなわち、工場設備若しくは機器、雇用若

しくは資本、又はエンジニアリング、研究開発若しくはライセンスへの投資が

調査対象である特許発明に関係していることを必要とする。例えば、OSRAM 対

ITC 事件、85 U.S.P.Q.2D (BNA) 1161 (Fed. Cir. 2007) を参照（クレームを正

しく解釈すれば、国内製品が文言どおり（特許）クレームの範囲に入っている

とする OSRAM の証拠が明瞭かつ論駁不能であり、したがって OSRAM が国内産業

要件の技術的要件を充足しないとする ITC の決定は、全体として実質的証拠に

より裏付けられていないと判示した。）。 

 

 

 

Ｑ１０－１－３（ITC 1-3） 

 特許権者の実施状況に関連して国内産業要件の充足が争点となり、国内産業

要件を満たしていると判断された事例か、又は争点になったものの国内産業要

件を満たしていないと判断された事例はありますか。あれば、どのような点を

考慮して、その判断がなされたか説明してください。とくに、特許権者がいわ

ゆるＮＰＥ（non practicing entity 非実施主体）であると主張された場合の当

該要件の充足について問題となった事例があれば言及してください。 

□ある               ■ない 

近、連邦巡回区裁判所は、国内産業要件の「技術的要件」を充足するために

は、原告は自らの特許を実施していなければならないと判示した。Crocs Inc.

対 ITC 事件、93 USPQ2d 1777, 1785-86 (Fed. Cir. 2010) を参照のこと。 
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Ｑ１０－１－４（ITC 1-4） 

 特許権侵害に関してＩＴＣによる処分が申し立てられた場合、被申立人は、

特許権侵害訴訟において主張しうる、あらゆる法律上のまたは衡平法上の抗弁

を主張できるものと理解しています。このような理解は正しいですか。 

□正しい          ■正しくない（以下に説明してください） 

第 1337 条(c)は、「あらゆる法律上の及び衡平法上の抗弁があらゆる事件におい

て主張できる」と規定している。しかしながら、裁判所は抗弁に若干の制限を

加えている。 

 

したがって、新規性の欠如による無効、制定法上の非特許事由、発明者の要件、

自明性、記載要件、実施可能性、明確性、 良の実施態様、不公正な行為、詐

欺的行為、出願手続の懈怠、衡平法上の禁反言、譲渡人の禁反言、特許の不正

使用、及び米国法律集第 35 編第 271 条(e)(1)のセーフハーバー規定はすべて主

張することができる。2008 年 5 月 15 日、Miller & Chevalier Chartered の F. 

David Foster による AIPLA 春季会合へのプレゼンテーション「第 337 条事件で

の抗弁及び停止」を参照のこと。 

 

ただし、懈怠の抗弁は、通常、主張できない。というのは、懈怠に対する救済

は過去に向けられたものであるが、第 337 条の排除命令は将来に向けられたも

のだからである。さらに、米国法律集第 35 編第 271 条(g)に基づく方法特許侵

害の抗弁は主張できない。2008 年 5 月 15 日、Miller & Chevalier Chartered

の F. David Foster による AIPLA 春季会合へのプレゼンテーション「第 337 条

事件での抗弁及び停止」を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１０－１－５（ITC 1-5） 

 Ｑ１０－１で確認した、関税法 337 条違反の要件を満たしていてもなお、ITC

の裁量により、排除命令または停止命令が発せられない可能性はありますか。 

■ある             □ない 

第 1337 条(d)は、「委員会は、本条に基づく調査の結果、本条の違反が存在する

ものと判断した場合は、本条の規定に違反する者が輸入する当該物品の合衆国

内への通関を排除することを命令しなければならない。ただし、かかる排除が、

公衆衛生及び福祉、合衆国経済における競争条件、合衆国における類似の物品

又は直接競合する物品の生産状況、及び合衆国の消費者、に及す影響を考慮し

た後、［当該物品の通関を排除すべきではないと委員会が認定したときは］この

限りではない」と規定している。 

 

さらに、委員会の命令は合衆国大統領によるレビューの対象となり、大統領は

政策的理由により前記命令に対し不承認とすることができる。国際貿易委員会

FAQ の 24－25 ページを参照のこと。 
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Ｑ１０－１－６（ITC 1-6） 

 ＩＴＣが関税法 337 条(a) (1)（B）違反に基づき、特許権侵害行為の排除命

令、又は停止命令を発するか否かの判断において、Ｑ２－２で列挙した各要素

は考慮されていますか。または、考慮される余地はありますか。 

□はい（Ｑ１０－１－７に進んでください）   ■いいえ 

Baseband Processor Chips 事件、調査 No. 337-TA-543 at 62, n.230（ITC は

eBay の要素を考慮すべきかを ITC が検討し、考慮しないとの結論を ITC が出し

た。）を参照のこと。 

 

Walters 及び Levy による、WHITE PAPER – AN INTRODUCTION TO REMEDIES AND 

ENFORCEMENT PROCEEDINGS IN SECTION 337 INVESTIGATIONS AT THE INTERNATIONAL 

TRADE COMMISSION、2－3 ページを参照（Baseband Processor Chips 事件につい

て論じ、ITC は eBay 要素の考慮を義務付けられていないと ITC が判断したこと

を指摘した。）。 

 

 

 

 

Ｑ１０－１－７（ITC 1-7） 

 Ｑ１０－１－６の回答が「はい」である場合、特許法 283 条に基づく差止命

令の許否の場面と比較して、Ｑ２－２に列挙した各要素の考慮につき、ITC が下

した判断と、裁判所が下した判断との間で、実質的に異なっている点はありま

すか。 

□はい（以下に説明してください）   □いいえ 

 

 

 

 

Ｑ１０－２（ITC 2） 

 ITC による排除命令又は停止命令が発せられた場合、その命令はどのような手

続で執行されますか。決定から執行までの猶予期間は規定されていますか。規

定されているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明

してください。申立人又は、被申立人がその猶予期間の短縮又は伸長を請求す

ることが可能かどうかも含め、説明してください。 

命令を発した際、ITC の排除・停止命令は大統領に送られ、大統領は 60 日以内

に政策的理由から当該命令を不承認とすることができる。不承認とされること

は稀である。「大統領による検討期間（Presidential review period）」と呼ば

れるこの期間の間、税関は、輸入者が ITC が決定した金額の保証金を支払うこ

とを条件に、侵害品の通関を許可する。同様に、ITC による排除・停止命令によ

り禁じられた行為は、被申立人が ITC に保証金を支払うことを条件に、大統領

による検討期間中、継続することができる。大統領が 60 日の検討期間内に ITC

の救済命令を不承認としない場合、その検討期間が終了したら、侵害輸入品は
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もはや輸入することができず、申立人は過去に支払われた保証金を自らに引き

渡すよう求めることができる。国際貿易委員会 FAQ の 25 ページ、米国法律集第

19 編第 1337 条(j)を参照のこと。 

 

したがって、60 日間の大統領による検討期間は、ある種の「猶予期間」として

機能する。大統領による検討期間は、制定法によって規定されており、短縮又

は延長することはできない。米国法律集第 19 編第 1337 条(j)を参照のこと。 

 

ITC の排除命令に対して上訴することも可能である。上訴は命令が発せられてか

ら 60 日以内に CAFC に対して行われなければならない。国際貿易委員会 FAQ の

26 ページを参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１０－３（ITC 3） 

 特許権侵害に関して ITC による処分を求める手続きと、裁判所における特許

権侵害訴訟は、同時に係属させることが可能ですか。いずれか一方の手続きが

停止される場合、又は当事者のいずれかが停止を求めることができるとされて

いる場合、その法的根拠（条文など）と共に説明してください。 

可能である。ITC 申立における被申立人が、地方裁判所における民事訴訟におけ

る被告でもある場合、かかる当事者は、ITC 決定が確定するまで、裁判所におけ

る訴訟手続を停止するよう地方裁判所に請求することができる。請求は適時に

なされなければならない。ここでの適時とは、ITC による手続の被申立人として

指定されてから 30 日以内、又は地裁での訴訟が提起されてから 30 日以内にか

かる請求がされることを言う。地裁での訴訟は、ITC での手続におけるものと同

じ問題に関するものでなければならない。米国法律集第 28 編第 1659 条(a)を参

照のこと。 

 

 

 

Ｑ１０－４（ITC 4） 

 eBay 判決の前後において、ITC（国際貿易委員会）による関税法 337 条違反に

基づく排除命令、又は停止命令を下す判断に影響がみられますか。 

□はい（判断への影響を具体的に説明してください）  ■いいえ 

Q10-1-6 に対する回答、及びそこで ITC が eBay 事件を検討し、自らが eBay 要素

に拘束されないと決定したことを示すものとして引用した文書を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１０－５（ITC 5） 

 eBay 判決の前後において、ITC（国際貿易委員会）による関税法 337 条違反に

基づく排除命令、又は停止命令を求める申立件数への影響はありますか。そう
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であれば、具体的にどのように申立件数への影響がみられますか。 

□はい（以下に説明してください）       ■いいえ 

eBay 判決の前後の判断を比較して、CAFC の判断に影響があるのか、又は影響に

関する統計があるのかは知らない。 

 

 

 

Ｑ１０－６（ITC 6） 

 eBay 判決の前後において、ITC（国際貿易委員会）による関税法 337 条に基づ

く排除命令、又は停止命令に対しての上訴事件についての CAFC の判断に影響が

みられますか。 

□はい（以下に説明してください）       ■いいえ 

eBay 判決の前後の判断を比較して、CAFC の判断に影響があるのか、又は影響に

関する統計があるのかは知らない。 

 

 

 

Ｑ１０－７（ITC 7） 

 前記Ｑ１０－３～１０－５に挙げた事項以外の影響がみられますか。そうで

あれば、具体的にどのような影響がみられますか。 

□はい（以下に説明してください）       ■いいえ 

eBay 判決の前後の判断を比較して、CAFC の判断に影響があるのか、又は影響に

関する統計があるのかは知らない。 

 

 

 

－219－



 

－220－



 

 

資料Ⅰ  
 

海外調査結果 

資料 2 中国 
 

 

 

依頼先：北京市天達法律事務所 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



質問票（特許権による差止めに関する調査） ～中国～ 
 

 

Ｑ１－１－１（差止〔侵害停止〕の根拠規定の所在） 

中国特許権の侵害があった場合、特許権者が、人民法院または特許事務管理

部門に対して侵害行為の差止め（侵害停止）を求めうる法律上の根拠としては、

専利法 60 条、民法通則 118 条、権利侵害責任法 2 条があると理解しています。

これらの規定が差止め（侵害停止）の根拠規定となりうるとの理解は正しいで

しょうか。正しくない場合は、誤っている点について説明してください。 

■正しい            □正しくない（以下に説明して下さい） 

中国法上、日本特許法第 100 条のように特許権侵害に基づく、差止請求権を

明確に規定した条文はなく、また裁判所も複数の条文に基づき、差止め（侵害

停止）請求を認めているのが現状であって、実務上、裁判所は、専利法第 11 条、

民法通則第 118 条又は第 134 条を、差止め（侵害停止）請求を認める法根拠と

するのが一般的です。 

 

 

 

Ｑ１－１－２（その他の根拠条文） 

上記の他に、侵害行為の差止め（侵害停止）の法律上の根拠として特許権者

が援用しうる法律・司法解釈等はありますか。あれば、それを示してください。 

■ある（以下に条文等を列挙してください）   □ない 

上述した専利法第 11 条、民法通則第 118 条、134 条の他、権利侵害責任法 15

条、「 高人民法院による専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する若

干の規定」（法釈[2001]21 号）第 23 条も侵害行為の差止めに関する条文です。

 

 

 

Ｑ１－２－１（適用関係 1） 

特許権の侵害を受けた場合、中国専利法第 60 条、中国民法通則第 118 条、権

利侵害責任法 2 条（およびＱ１－１－２の回答において追加された侵害停止の

根拠規定）のうち、いずれの規定に基づいて侵害停止を求めるかは、当事者が

選択できるのでしょうか。 

■できる            □できない 

司法ルートを利用する場合、法理上、当事者が法根拠を選択可能ですが、実

務においては、専利法第１１条及び／又は第 60 条と民法通則第 118 条及び／又

は第 134 条とを組み合わせて差止請求を提出する場合が多いです。 

行政ルートの場合、専利法第 60 条が差止請求の法根拠となります。 
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Ｑ１－２－２（適用関係 2） 

侵害停止の根拠となる規定が異なる場合、それぞれの規定に、どのような差

異（適用範囲、要件、効果、立証責任の配分など）があるのかを説明してくだ

さい。 

当事者が根拠規定を選択できる場合には、一般に、何に基づいて選択されてい

るかも含めて説明してください。 

上述したそれぞれの条文には適用範囲、要件、効果、立証責任の配分などに

関する具体的な規定は設けられていないため、そのいずれを差止請求の法根拠

としても実質的な差異はありません。 

根拠規定の選択に関しては、Q1-2-1 でも説明したように、司法ルートの場合、

専利法第 11 条及び／又は第 60 条と民法通則第 118 条及び／又は第 134 条とを

組み合わせて差止請求の根拠とする場合が多く、行政ルートの場合、通常、専

利法第 60 条を適用することにより、差止請求ができるようになります。 

差止請求の法根拠の選択方法（当事者が一般に、何に基づいて選択されてい

るか）につきましては、中国では、法律の適用は裁判官の判断・決定事項です

ので、上記条文のいずれを請求の根拠としてもかまわなく、ひいては権利者は

自己の権利が侵害されたという事実的な主張だけ記載すれば、法根拠を具体的

に選択しなくてもよいです。 

 

 

 

Ｑ１－２－３（適用関係 3） 

当事者が根拠規定を選択できない場合には、どのようにして根拠規定が定ま

るのか、以下から選択したうえで、その内容を具体的に説明してください。 

□侵害の態様や状況によって適用される規定が異なる（事項的適用範囲が異な

っている） 

□求める救済の種類（侵害停止の具体的内容、執行方法等）によって適用され

る規定が異なる 

■その他 

Q1-2-2 の回答をご参考ください。 

 

 

 

Ｑ１－２－４（適用関係 4） 

専利法 61 条 1 項は、新製品の製造方法に関する特許権侵害紛争の場合に、侵

害（でないこと）の立証責任を被疑侵害者に負担させています。この立証責任

の転換に関する規定は、侵害停止の根拠規定が専利法以外の規定や司法解釈で

ある場合にも、適用されるのでしょうか。 

■適用される        □適用されない（以下に理由をご説明ください） 

専利法第 61 条第 1項は特定の場合の立証責任転換に関する規定であり、新製

品の製造方法に関する特許権侵害紛争であれば適用され、侵害停止の根拠規定

が専利法以外の規定や司法解釈である場合にも、適用されます。 
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Ｑ１－３－１（紛争処理の機関 1―専利法 60 条の場合） 

中国専利法第 60 条には「協議を望まない場合又は合意することができなかっ

た場合、特許権者又は利害関係者は人民法院に訴訟を提起することができ、ま

た特許事務管理部門に処理を求めることもできる。」と規定されていますが、   

人民法院に訴訟を提起するか、特許事務管理部門に処理を求めるかは、一般

的に何に基づいて選択されていますか。また、差止めの請求を裁判所（法院）

に提起することと、行政機関に紛争解決を求めることは、同時にすることがで

きるのでしょうか。 

人民法院に訴訟を提起する場合と、特許事務管理部門に処理を求める場合と

の間に、どのような差異があるのかも含めて説明してください。 

行政ルートか司法ルートかは、権利者等が選択可能です。両ルートそれぞれ

のメリットとデメリットを総合に考慮したうえ、権利者に も有利なルートを

選択するのが一般的です。但し、両ルートを同時に適用することはできません

（「専利行政執法弁法」第 5条）。 

 

行政ルートのメリットは、主には、短時間及び低コストでの解決の可能性と、

審理過程の柔軟性という点にあります。 

行政ルートの審理期間は通常は4ヶ月、 長でも12ヶ月間で処理できるため、

場合により数年間かかってしまう司法ルートより遥かに短いです。 

また、行政ルートでは、文書の郵送費用や証拠調査の交通費などの実費しか

発生しないため、コスト面で司法ルートより有利と考えられます。 

更に、侵害紛争の審理過程は司法ルートより柔軟性があるため、司法ルート

では、往々にして、の形式的な問題（例えば証拠提出期限等）を巡る争論に陥

ることもありますが、この点に係る懸念は少ないと言えますりやすい実情と比

べ、本質的な問題を巡る争論に集中しやすいメリットを有するといわれていま

す。 

 

行政ルートのデメリットといえば、侵害行為の差し止めしかできず、損害賠

償請求については当事者間で調停が成立しない限り認められず、調停が不調の

場合、裁判所に提訴せざるを得ないという点です。 

また、侵害の判断においても、司法ルートの裁判官の方が専門性が高いため、

複雑な権利範囲の解釈が要求される事件の場合、行政判断よりは、司法判断を

求めたほうがよいと言われています。 

さらに、特許業務管理部門の決定に不服がある当事者は、人民法院に提訴す

ることができるため、もし相手が決定に不服による訴訟を提起した場合、紛争

解決までの期間は長引くことになります。 

総合すると、明らかな侵害行為で、速やかな差し止めを求める場合には行政

ルート、損害賠償を求めたい場合、争点が複雑な場合には司法ルートという使

い分けになると言えようかと思われます。 
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Ｑ１－３－２（紛争処理の機関 2―その他の規定の場合） 

専利法 60 条以外の規定を根拠として侵害停止を求める場合（中国民法通則第

118 条、権利侵害責任法 2条に基づく場合等）にも、人民法院に訴訟を提起でき

るのみならず、特許事務管理部門にも処理を求めることができると理解してい

ます。このような理解は正しいでしょうか。 

□正しい         ■正しくない（以下に理由をご説明ください） 

民法通則や権利侵害責任法は民事事件に関する法律であるため、行政処理の

法根拠とはなりません。 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

人民法院において差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はど

のような手続で執行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されてい

ますか。規定されているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）

と共に説明してください。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又

は伸長を請求することが可能かどうかも含め、説明してください。 

 

民事訴訟法第 212 条の規定によって、法的効力を生じた民事判決を当事者は

必ず履行しなければならず、当事者の一方が履行を拒否した場合には、相手方

当事者は、人民法院に執行を申し立てることができ、裁判官は、執行員に移送

して、執行させることができます。そこで、差止め請求を認める判決が確定し

た後、侵害者は判決に従って即時に侵害行為を停止しなければ、権利者は判決

書を持って人民法院に強制的執行を申し立てることができます。強制的執行の

具体的な手続きは以下の通りです1。 

ステップ 1：当事者は、①執行申立書、②発効した判決書の副本、③申立人の

身分証明をもって第一審人民法院へ執行の申立てを提出する； 

ステップ 2：人民法院は７日内に立案か否かを決定する； 

ステップ 3：人民法院は当該執行申立てを受理すると決定した場合、3日内に

被執行者に執行通知書を発行する； 

ステップ 4：被執行者は執行通知書に従って侵害行為を停止しない場合、人民

法院は早急に侵害行為が停止させるように執行措置を取る。 

強制的執行は、一般的には 6 ヶ月内で終了しなければならないが、執行中止

の場合はその期間が除外されます。また、特別な事情により延長が必要となる

場合は、院長の批准に基づき延長される場合もある。 

 

特許侵害の差止めの執行猶予期間に関する条文はありません。 

 

 

 

                         
1 「 高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干の問題の規定（試行）」（1998 年 7 月 18 日より施

行、2008 年 12 月 8 日に一部改正）第 18、20、24、26、60、107 条 
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Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

■いいえ 

□どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

侵害停止は、判決書受け取ってから、法定期間内に当事者より上訴がなされ

た場合、一審の判決書は確定されていないことになり、差止めは執行されませ

ん。すなわち、下級審判決は確定するまで及び上訴がなされた場合には執行は

されない事となる。 

 

 

 

Ｑ１－４－３（差止めの執行 3） 

人民法院ではなく、行政機関が差止めの決定を行った場合、その執行につい

ては、裁判所に申立てを行うことが必要であると理解しています2。この理解は

正しいですか。行政機関による差止め決定の効果とその執行手続きについて説

明してください。 

■はい（以下に説明してください。）   □いいえ 

行政機関の発効した差止め決定は、司法ルートにおける判決書と同等な法的

効果を有します。当事者が決定に従わなければ、人民法院に執行の申立てを行

うことによって強制的に執行されます。 

 

その執行手続きについては、専利法の第 60 条第 3文後段は、行政機関より人

民法院に執行を申し立てると規定しているが、実務上、当事者が人民法院に申

し立てることもできます。 

執行申立ての手続きは、Q1-4-1 で説明した執行手続きとほぼ同じであり、当

事者が自ら申し立てる場合は、そのステップ１における「判決書」の代わりに

「行政機関の処理決定書」を提出することになります。 

行政機関から申し立てる場合は、そのステップ 1 を「行政機関は、①「特許

侵害紛争処理決定強制執行申立書」、②発効した「特許侵害紛争処理決定書」の

                         
2 財団法人比較法センター編「技術革新と国際特許訴訟」566 頁（東京布井出版株式会社 2003 年） 
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副本をもって、被執行者の住所地の省、自治区、直轄市の特許紛争事件を受理

する権限を有する中級人民法院へ執行の申立てを提出する3」と読み替えていた

だき、その後は同様に手続きになります。 

 

 

 

Ｑ１－５（解釈論〔共通〕1） 

特許権侵害があった場合の差止め（侵害停止）は、いずれの規定に依拠する

場合であっても、原則として、特許権侵害行為があれば請求しうるものであり、

少なくとも法文上は、その他の要件（例として、被疑侵害者の故意又は過失、

特許権者が実施している等）は課されていないものと理解していますが、その

ような理解は正しいでしょうか。正しくない場合は、誤っている点について説

明してください。 

■正しい         □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－６（解釈論〔共通〕2） 

貴国においては、特許権侵害が立証（認定）された場合であっても、「公共の

利益（又は、公共の利益と特許権者の利益の均衡）」、「特許権濫用の防止」、「侵

害停止が事実条実行不可能」。「権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使を

しないと信じさせる理由がある」等の観点から、侵害停止が命じられない場合

や、侵害停止の代わりに実施料の支払いが命じられる場合が存在するものと理

解しています。 

この「公共の利益」等に基づき特許権の効力（侵害停止）を制限する根拠とな

る法律又は司法解釈、及びその内容について言及した国家戦略綱要等の政府方

針、人民法院の解釈意見、その他公的機関による解釈指針・ガイドライン等を

すべて列挙し、それぞれの具体的内容について説明してください。 

なお、各回答欄には、現時点で当方が把握している公的文書名を挙げています。 

 

（１）公共の利益、又は公共の利益と特許権者の利益の均衡 

・国家知的財産権戦略綱要（20） 

・「江蘇省高級人民法院による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権

裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委[2009]6

号）(11) 

 

 

 

                         
3 「 高人民法院による人民法院の執行作業に関する若干の問題の規定（試行）」（1998 年 7 月 18 日より施

行、2008 年 12 月 8 日に一部改正）第 13 条 
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（２）特許権濫用の防止 

・国家知的財産権戦略綱要（四）（14） 

・「江蘇省高級人民法院による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権

裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委[2009]6

号）(4) 

 

 

（３）侵害停止が事実上実行不可能である場合 

・「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題

に関する意見」（法発〔2009〕23 号） 

 

 

（４）権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理

由があった場合（懈怠） 

・「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題

に関する意見」（法発〔2009〕23 号） 

・「江蘇省高級人民法院による現在のマクロ経済情勢下における知的財産権

裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委[2009]6

号）（11） 

 

 

（５）（１）～（４）以外の観点・理由から、特許権の効力の制限について言

及する国家戦略綱要等の政府方針、人民法院の解釈意見、その他公的機関

による解釈指針・ガイドライン等はありますか。 

□ある（以下に列挙・説明してください） ■ない 

中国の場合、地方の裁判所・行政機関が色々な通達を出しており、中には

内規のような形で外部公表されていないものもあり、その意味で、大変申し

訳ございませんが、完全に調査をすることは現実的に不可能ですが、弊所の

知る限り、実務解釈に影響を与える主要な法規範は、御提示いただきました

法規範、各種通達以外はございません。 

 

 

 

Ｑ２－１（事例 1） 

（１）公共の利益と特許権者の利益の均衡 

「排ガス脱硫方法」特許侵害事件4、「カーテンウォール移動連結装置」実

用新案特許権侵害事件5のほかに、「公共の利益（と特許権者の利益の均衡）」

の観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例

の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。 

                         
4 2009 年 12 月 21 日、 高人民法院判決（専利 95119389.9 号） 
5 2005 年 1 月 4 日、深中法民三初字第 587 号民事判決書 
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■ある（以下に説明してください）     □ない 

「カーテンウォール移動連結装置」実用新案特許権侵害事件（（2004）穂

中法民三知初字第 581 号） 

御提示の「深中法民三初字第 587 号民事判決書」と同じ原告は、同じ実用

新案専利権に基づき、広州白云空港を訴えた事件です。裁判の過程と結果は

「深中法民三初字第 587 号民事判決書」とほぼ同じです。 

 

 

（２）濫用防止 

「権利濫用の防止」の観点から侵害停止を命じなかった事例はあります

か。あれば、その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明して

ください。 

□ある（以下に説明してください）     ■ない 

「権利濫用の防止」の観点から、無効審判を経て専利権が有効と認定され

たにもかかわらず、侵害停止を命じなかった事例は、見つかりませんでした。

ただ、「悪意訴訟の防止」の観点から、無効審判で無効と認定された上で、

専利権者の提訴は悪意が明らかであるため、被告が訴訟で受けた損害を賠償

しなければならないと原告に命じた事件があります。例えば「消防用グロー

ブバルブ事件」（(2003)寧民三初字第 188 号）を参考してください。 

 

 

（３）実行不可能 

「屋根板固定用留め具」特許侵害事件6のほかに、「事実上、実行不可能」

の観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、その事例

の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。 

□ある（以下に説明してください）     ■ない 

「屋根板固定用留め具」特許侵害事件は「シリーズ事件（同じ特許権をも

って異なる被告を訴えた事件）」であり、ご提示の上海市第二中級人民法院

による「濾二中民五(知)初字第 186 号」（以下、「第 186 号判決」）の他には、

提訴が取り下げられたものを除き、以下の事件もあります。 

上海市第二中級人民法院による「（2006）濾二中民五(知)初字第 12 号」（以

下、「第 12 号判決」）、 

「第 12 号判決」の上訴審である上海市高級人民法院による「濾高民三(知)

終字第 12 号」、 

北京第二中級人民法院による「（2007）二中民初字第 6712 号判決」（以下、

「第 6712 号判決」）、 

江蘇省南京市中級人民法院による「(2007)寧民三初字第 177 号判決」（以

下、「第 177 号判決」） 

「第 177 号判決」の上訴審である江蘇省高級人民法院による「(2008)蘇民

三終字第 0225 号判決」（以下、「第 0225 号判決」） 

                         
6 濾二中民五(知)初字第 186 号、上海市第二中級人民法院 2006 年 9 月 19 日判決 
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「事実上、実行不可能」の観点から侵害停止を命じなかった事例」は、ご

提示の「第 186 号判決」ではなく、「第 12 号判決」だと思われます。「第 186

号」においては、「事実上、実行不可能」は言及されておらず、「非生産経営

目的での使用」という理由で、被告である山西博物館による使用行為の侵害

性が否定されたのです。 

しかし、「事実上実行不可能」が言及された「第 12 号判決」に記載された

のは、「当該侵害品のすべても既に新虹橋ビルのウォール内に使われており、

且つ交付も完了したため、原告が請求した侵害行為の停止及び在庫品の廃棄

はもう実行の可能性がない。そのため、原告の当該請求については、本院は

認めることができない。」であり、一見して「事実上実行不可能」の理由で

侵害停止が認められなかったようですが、実際には、「侵害停止」は侵害行

為が継続している又は継続する恐れがある場合のみに適用されるものであ

り、本事件では、被告は既に侵害品を使ったビルを建築の委託者に交付し、

侵害行為の実施は既に終わり、「侵害停止」を適用する余地がなくなったた

め、「侵害停止」の請求が認められなかったものと思われます。 

また、上記建築の委託者、即ち当該ビルの所有者（被告の一つ）はそのビ

ルの利用に伴い侵害品の使用にもなりますが、当該ビルの利用は「非経営目

的」と認められたため、侵害品の使用も「非経営目的」に該当し、特許権の

侵害とはならないと判示されました。特許権の侵害にならない以上、当然侵

害停止が認められませんでした。 

そこで、本事件は「事実上、実行不可能」の観点から侵害停止を命じなか

った事例」とは言えず、単に侵害停止を判決する条件（前提）が満足してい

ないものに過ぎないと思われます。 

例えば上記「第 6712 号判決」において、被告の侵害行為はまだ実施中に

ある（侵害品を使っているビルはまだ建築中、交付していない）ため、侵害

性が認められ、侵害停止が命じられました。 

なお、「屋根板固定用留め具特許」は、2008 年 2 月 19 日に発行された「第

12141 号無効宣告決定書」と 2009 年 12 月 11 日に発行された「（2009）高行

終字第 904 号行政判决書」によって、全部無効にされましたので、「第 177

号判決」（一審）で侵害性が認められたが、その上訴審の「第 0225 号判決」

では一審の結果は覆されました。 

 

 

（４）権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理

由があった場合（懈怠） 

権利侵害を放任し、実施者に対して権利行使をしないと信じさせる理由

があったとの観点から侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、

その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。 

□ある（以下に説明してください）     ■ない 

判例データベース（「北大法宝」）で検索したところ、このような事例は見

つかりませんでした。 
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（５）その他 

上記「公共の利益」、「事実上、実行不可能」、「権利濫用の防止」、「懈怠」

の観点以外の観点から、特許権侵害が継続している又は継続するおそれが

あるにもかかわらず、侵害停止を命じなかった事例はありますか。あれば、

その事例の概要と、侵害停止を命じなかった根拠を説明してください。 

□ある（以下に説明してください）     ■ない 

判例データベース（「北大法宝」）で検索したところ、このような事例は見

つかりませんでした。 

 

 

 

Ｑ２－２（事例 2―個別要素） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例（上記Ｑ２－１において言及

した各事例を含む）において、侵害停止を命じるか否かにあたり、以下の要素

は考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れた上で、

どの事例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。 

（Ａ～Ｈを列挙） 

□ Ａ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｂ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的・

加害目的）等） 

□ Ｃ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意・過失） 

■ Ｄ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等 

□ Ｆ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか7 

■ Ｇ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか8 

■ Ｈ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか9 

□ Ｉ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｊ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

                         
7 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
8 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
9 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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□ Ｋ 特許権の存続期間（存続期間がどのぐらいあるか） 

□ Ｌ Ｑ２－１又は上記Ａ～Ｋ以外の要素だが、特に重視されたも

のがある 

 

「カーテンウォール移動連結装置」実用新案特許権侵害事件と「排ガス脱硫

方法」特許侵害事件は、いずれも「公共利益の保護」の観点から差止め請求権

を認めなかったが、「侵害性を認めたにもかかわらず、差止め請求権を認めない」

の条件については、まだ基準化されていません。そのため、「公共利益の保護」

の他に上記 A-L の要素を明確に判決書に入れて、今後同様な判決を下すための

基準とする判例は、まだありません。 

 ただ、上記「江蘇省高級人民法院による現在のマクロ経済情勢下における知

的財産権裁判業務の向上及び自主創新の促進に関する指導意見」（蘇高法審委

[2009]6 号）の第 11 条においては、「侵害停止責任の適用は、公共利益の保護、

企業の生存の保障及び社会安定の導きを反映しなければならない。ソフトウェ

ア、特許技術、商標、商号等の使用の停止を命じると、社会公共の利益を害す

る、企業に重大な経済的損害を与える、または企業の生存と発展を厳重に影響

する場合は、侵害停止の代わりに他の責任負担の方式を採用してもよい。・・・

著作権、特許権事件の審理において、侵害彫刻や特許製品等の廃棄を命じると

社会公共の利益を害する又は使用人に重大な損害を与える恐れがある場合は、

廃棄の代わりに賠償額を適当に高める等の方式を採用してもよい。」という意見

が記載されており、「公共利益の保護のために限る」という理由だけでなく、「企

業に重大な経済的損害を与える場合」や「企業の生存と発展を厳重に影響する

場合」等も、侵害停止を命じなくてよい理由として列挙されております。本意

見を反映した判決はまだ出ていないと思われますが、江蘇省の各人民法院の判

断に影響を与えることがあると思われます。 

 

 

 

Ｑ２－３（差止請求を認めない根拠となり得る法的根拠） 

Ｑ２－１、又は、Ｑ２－２において、差止請求を認めなかった裁判例は無いと

しても、差止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明し

てください。 

「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に

関する意見」（法発〔2009〕23 号）によって、Q2-2 における H と I も差止請求

を否定する際に考慮すべき要素となります。 

 

 

 

Ｑ３－１（将来の損害賠償請求） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許

権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法的

根拠（条文又は判例など）と共に説明してください。 
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□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

 原則的には、中国での損害賠償は、実際に発生した損害の分に限りますが、

将来の損害は必ず発生することを裁判官に説得できれば、予期的損害賠償が認

められる可能性もあります。例えば「排ガス脱硫方法」特許侵害事件、「カーテ

ンウォール移動連結装置」実用新案特許権侵害事件をご参照ください。ただ、

この予期的損害賠償に関する法的根拠となりうる法条文はありません。 

 

 

 

Ｑ３－２（差止めに代わる金銭填補 1―法的根拠） 

「排ガス脱硫方法」特許侵害事件におけるように、貴国においては、侵害停

止を命じない代わりに、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料などの支

払いを命じることがあると理解しています。このように、人民法院等が、侵害

停止に代えて金銭の支払いを命じることの法的な根拠となる条文や司法解釈は

ありますか。ある場合には、それを列挙してください。ない場合には、裁判所

等がそのような権限を有することの根拠について、説明してください。 

■ある（以下に説明してください）   □ない（以下に説明してください） 

 「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に

関する意見」（法発〔2009〕23 号）の第 15 条10「行為の差止めの代わりに、より

十分な賠償又は経済的補償等の代替措置を採用することにより紛争を解決する

ことができる。」がこのような状況に関する規定ですので、裁判所は、本条を根

拠として、侵害停止が妥当でないと認める場合にその代わりに適当な補償の支

払を命じることができます。 

 

 

 

Ｑ３－３（差止めに代わる金銭填補 2―算定方法） 

侵害停止を命じない代わりに、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料

などの支払いが命じられる場合、人民法院等は、当該金銭の金額をどのように

算定しますか。算定の基準となる条文・司法解釈等、及び算定の例があれば、

それと共に説明してください。 

算定の基準となりうる条文・司法解釈等及び算定の詳細を明確化した判例は

ありません。 

                         
10 「15、侵害の差止めによる救済作用を十分発揮し、侵害の差止め責任を適切に適用し、侵害行為を有効

に抑制する。当事者の訴求事項、事件の具体的事情及び侵害差止めの実際的需要に応じて、侵害品製造用

の専用材料や器具等の廃棄を当事者に明確に命じることができるが、廃棄措置の採用は、確かに必要があ

り、侵害行為の厳重程度に適応し、且つ必要の無い損失を招かないことを前提としなければならない。関

連行為の差止めによって当事者間の利益のバランスが著しく崩れる、又は社会公共の利益を害する、若し

くは実際的に実行不可能の場合は、事件の具体的な事情に応じて利益の考量を行い、行為の差止めの代わ

りに、より十分な賠償又は経済的補償等の代替措置を採用することにより紛争を解決することができる。

権利者が侵害を長期的に放任し、権利行使に懈怠していた場合、その差止め請求を認めると当事者間で大

きな利益の不平衡を招く恐れがある場合には、差止め請求を認めないことを慎重に考慮してもよい。但し、

法に従って合理的な賠償を命じることには影響しない。」 
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Ｑ３－４（差止めに代わる金銭填補 3―命じられる場合とそうでない場合の区

別） 

特許侵害行為（実施行為）が継続していながら、侵害停止が命じられなかっ

た場合には、必ず将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料など、差止めに

代わる金銭の支払いが命じられるのですか。必ず金銭の支払いが命じられると

は限らない場合には、どのように場合を分けているのか、説明してください。 

□必ず金銭の支払いが命じられる 

■必ず金銭の支払いが命じられるとは限らない（以下に説明してください） 

「現在の経済情勢下における知的財産裁判の対局支持に係わる若干の問題に

関する意見」（法発〔2009〕23 号）の第 15 条にて「関連行為の差止めによって

当事者間の利益のバランスが著しく崩れる、又は社会公共の利益を害する、若

しくは実際的に実行不可能の場合は、事件の具体的な事情に応じて利益の考量

を行い、」金銭支払いの有無は決定されることになるとされているので、具体的

な事案ごとに上記各事情を考慮して、金銭支払いが命じられるか否かが決定さ

せることになります。 

 

 

 

Ｑ３－５（差止めに代わる金銭填補 4―行政ルートにおける処理） 

行政機関に対して特許侵害紛争の解決を求める場合、損害賠償請求はできな

いものと理解しています。特許権者が特許事務管理部門に対して侵害停止を求

めたものの、それが命じられなかった場合、司法ルートにおける処理と同様に、

特許事務管理部門が、将来の損害賠償や将来の実施に対する実施料などの支払

いを命じることは可能ですか。 

□可能             ■不可能 

 

 

 

 

Ｑ３－６（差止めに代わる金銭填補 5―事例） 

差止めを制限する代わりに、未来に向けた金銭の支払いを命じた判例は、上

記「排ガス脱硫方法」事件の他にありますか。あれば、その概要を説明してく

ださい。 

□ある（以下に説明してください）      ■ない 

判例データベース（「北大法宝」）で検索したところ、同様な判決を下した判

例は見つかりませんでした。 

 

 

Ｑ３－７（強制実施許諾 1） 

貴国においては、強制実施許諾の制度（専利法 48 条 1 号・2号、49 条、50 条、

51 条）がありますが、現在までに強制実施権が付与された事例はないものと理

解しております。この理解は正しいでしょうか。事例が存在する場合には、そ
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の具体的内容について説明してください。 

■正しい（事例はない） 

□正しくない（事例はある）（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ３－８（強制実施許諾 2） 

侵害訴訟の係争中に、中国専利法第 48 条等に基づく強制実施許諾に関する申

し立てをすることができますか。 

■可能             □不可能 

 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

判例データベース（「北大法宝」）で検索したところ、TRIPS 協定との関係を言

及した判例は見つかりませんでした。 

 

 

 

Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所（法院）が差

止めを命じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そ

のような主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はあります

か。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

判例データベース（「北大法宝」）で検索したところ、このような判例は見つ

かりませんでした。 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 
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「特許侵害製品の使用者の使用停止責任」（任広科，「電子知識産権」2009 年第

2 期）という論文があり、著者は、TRIPS 協定の第 44 条（加盟国は，保護の対

象であって，その取引が知的所有権の侵害を伴うことを関係者が知るか又は知

ることができる合理的な理由を有することとなる前に当該関係者により取得さ

れ又は注文されたものに関しては，当該権限を与える義務を負わない。）に基づ

き、侵害品の使用者は必ず侵害品の使用の差止め責任を負うわけでなく、権利

者は、使用者が主観上悪意がある場合のみに差止めを請求することができる観

点を記述したとともに、侵害者が損害賠償の責任を負うべき場合、及び賠償の

金額についても言及しています。 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Ｗｅｂ

上から入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

2005 年～2009 年における年ごとの特許侵害訴訟の受理件数は以下の通りで

す。 

2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

2947 件 3196 件 4041 件 4074 件 4422 件

特許権者の勝訴率と和解率については、公的機関により公表された統計デー

タは見つかりませんでした。実際には、中国では、全ての判決書又は調停書も

公開されているわけではないため、勝訴率と和解率を個人又は事務所で統計す

ることは不可能と思います。 

 

 

 

Ｑ６（政府方針等） 

特許権の権利保護に関係する、科学技術政策、国家知的財産戦略綱要、5ヵ年

計画など、政府が公表する方針の概要を説明してください。 

2010 年秋に第 12 次 5 ヵ年計画が公表予定であると理解していますので、第 12

次 5 ヵ年計画での特許権の権利保護に影響する方針についても説明してくださ

い。 

科学技術政策：中国企業の技術開発等を政府援助等の手段により励まし、自

主的技術創造を促進し、知的財産権の保護を強化する方針です。 

「国家知的財産戦略綱要」：司法ルートと行政ルートによる知的財産権侵害へ

の打撃の強化や、権利保護のためのコストの低減に関する戦略目標を提出した

とともに、知的財産権の濫用の防止に関する方針も言及しました。 
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5 ヵ年計画：知財制度の充実化と完璧化、知財人材の育成、知財保護の強化、

知識運用の促進、社会の知財意識の向上等です。 

第 12 次 5 ヵ年計画：現在のところ作成中ですので、その特許権の権利保護に

関する方針はまだ見られません。 

政府が公表する方針： 

今年の「World Economic Forum Summer Davos」において、中国の温家宝総理

は中国での特許権保護の重視と決心を再度強調し、知的財産権の保護を国家的

戦略に入れると発表しました。 

2010 年 9 月 8 日に国務院の審査を通過した「国務院による戦略的新興産業の

育成と発展の加速に関する決定」においては、知的財産権の創造、運用、保護

及び管理の強化方針が決まりました。 

「2010 年全国知的財産権執法維権専項行動」が 2010 年 4 月 20 日に全面的に

展開され、4月 26 日から 5月 26 日までの期間内に集団的侵害、繰返し侵害、特

許詐称行為、特許に係る詐欺行為への打撃を重点とした行動が展開されました。

国家知識産権局の主催で、2009 年の年末までは、中国の 29 の省・市において

56 の知的財産権権利保護援助センターが設立されており、更に近い将来に全国

で 100 の援助センターの設立を実現する予定です。 

2008 年に、国家知識産権局の主催で、「雷雨」と「天網」を名称とした知的財

産権侵害の模倣品と特許詐称行為の打撃行動を行いました。 

 

 

 

Ｑ７（判例一覧） 

本調査においてにおいて引用した事例（人民法院判決、特許事務管理部門処

理決定）の一覧（その概要を含む）を作成した上で、各事例の判決文・決定の

文書自体を添付してください。 

 「カーテンウォール移動連結装置事件」の二（（2004）穂中法民三知初字第

581 号） 

 「消防用グローブバルブ事件」（(2003)寧民三初字第 188 号） 

 「屋根板固定用留め具事件」の二（濾二中民五(知)初字第 12 号） 

 「屋根板固定用留め具事件」の三（濾高民三(知)終字第 12 号） 

 「屋根板固定用留め具事件」の四（（2007）二中民初字第 6712 号判決） 

 「屋根板固定用留め具事件」の五（(2007)寧民三初字第 177 号判決）（判決

文なし） 

 「屋根板固定用留め具事件」の六（(2008)蘇民三終字第 0225 号判決） 

上記事件の概要は「添付 1：事件の概要」をご参照ください。 

また、上記事件の判決文自体は「添付 2：事件の判決書」をご参照ください。 

 

 

Ｑ１０-１（標準関係 1） 

標準化技術について、1989 年 4 月 1 日に中華人民共和国標準化法が施行され

ていますが、この法律では特許については規定されていません。2004 年に「国
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家標準の特許権に係る規定」に関する意見募集が行われており、2009 年 11 月に

「特許に係る国家標準の制定及び改訂についての管理規定」に関する意見募集

が行われていますが、どちらの規定も施行に至っていないと理解しています。 

従って、現時点では、標準技術の実施に必要な特許発明についての扱いを規定

した法令も司法解釈もないと理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない(以下に説明してください。) 

2010 年 9 月 28 日現在まで、標準技術の実施に必要な特許発明についての扱い

を規定した法令又は司法解釈はありません。 

なお、ご存知だと思いますが、上記「特許に係る国家標準の制定及び改訂に

ついての管理規定」に対応する「国家標準が特許に関る場合の処置規則（意見

募集稿）」も発表されています。例えば、 

「http://www.cnis.gov.cn/wzgg/bgsgg/201001/P020100129258533084686.pdf」

をご参照ください。 

 

 

 

Ｑ１０-２（標準関係 2） 

標準化技術にかかる特許の取り扱いについて、現在、政府又は公的機関によ

り検討されている情報があれば、説明してください。 

中国標準化研究院のホームページ（http://www.cnis.gov.cn/）には「標準化

における特許政策に関するわが院と米国国家標準協会の円卓会議が先日開催さ

れた」という記事 

（http://www.cnis.gov.cn/xwdt/zhxw/kyxw/201009/t20100910_6019.shtml）が

掲載されています。会議の具体的内容が公開されていないため、現在、中国標

準化研究院による標準化規則の制定作業の進展は把握していません。 
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Questionnaire (Survey on Injunctions based on Patent Rights) 
– United Kingdom – 

 
 
Q1-1-1 (Legal basis for injunction: 1) 

We understand that, in cases of patent infringement, the statutory basis for a patent 
holder to request an injunction against an infringer is Section 61 (1) (a) of the United 
Kingdom Patent Act 1977.1 Is this understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q1-1-2 (Legal characteristics of an injunction: 1) 

We understand that the injunction under Section 61 (1) (a) originated from a remedy 
which had been developed in equity and accordingly the injunction against patent 
infringer is characterized as an equitable remedy. Is this understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q1-1-3 (Legal basis for injunction: 2) 

Is there any legal basis to order an injunction as a remedy for a patent infringement 
other than Section 61 (1) (a) of the United Kingdom Patent Act? If any, please indicate 
the source of the law and explain the content. 
■ Yes (Please explain in the space below.)       □ No 
The High Court of England and Wales has the jurisdiction (or power) to grant 
injunctions (whether interlocutory or final) under section 37(1) of the Senior Courts Act 
1981 (formerly the Supreme Court Act 1981) in all cases in which it appears to the 
court to be just and convenient to do so. It may do so on such terms and conditions as it 
thinks fit (section 37(2)). The jurisdiction of the Patents County Court to grant 
injunctions is derived from section 38 of the County Courts Act 1984 and the County 
Courts Remedies Regulation 1991, S.I. 1991/1222. 
 
While section 37(1) exists as a separate basis for the grant of an injunction, it is unlikely 
that a claimant would need to rely on it specifically in a simple infringement action. 
 
However, under Article 11 Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, Member 
States (including the UK) must ensure that rightholders are in a position to apply for an 
                                            
1 United Kingdom Patents Act 1977 
61 Proceedings for infringement of patent.  
(1)Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the 
proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other 
jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made— 

(a)for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement; 
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injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an 
intellectual property right. The English High Court has considered the scope of Article 
11 to be unclear and cast doubt on whether it is included within the High Court’s power 
under section 37(1) (see L'Oréal SA and ors v EBay International AG and ors ([2009] 
EWHC 1094 (Ch) which referred the question of the scope of Article 11 to the Court of 
Justice of the EU). 
 
 

 
Q1-2-1 (Requirements for an injunction to be approved: 1) 

In cases of requesting an injunction pursuant to the provisions of Q1-1-1 above, is it 
necessary for a patent holder to prove the patent infringement? Please explain and 
provide the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
A claimant may obtain an interim injunction pending the full trial of its action provided 
that, amongst other things, it is able to demonstrate that there is a ‘serious issue to be 
tried’ at trial (see American Cyanamid Co. v Ethicon Ltd [1975] A.C. 396).  A claimant 
may also obtain an injunction (interlocutory or final) where the defendant has merely 
threatened infringement (see Frearson v Loe (1878) 9 Ch.D. 48 at 65). 
 
 
 
Q1-2-2 (Requirements for an injunction to be approved: 2) 

In cases of requesting an injunction pursuant to the provisions of Q1-1-1 above, is it 
necessary for a patent holder to prove that the patent infringement causes damages to 
the patent holder? Please explain and provide the legal basis (provisions, judicial 
precedents, etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
A threat of violation of the claimant’s patent rights is sufficient (see response to Q1-2-1 
above).   
 
 
 
Q1-2-3 (Requirements and interpretation of Section 61 (1) (a)) 

We understand that it is possible to request an injunction pursuant to Section 61 (1) 
(a) of the Patent Act to an alleged infringer of a patent right if the patent infringement is 
proved in accordance with Section 60; and that no requirements (for example, the 
intention or negligence of the suspected infringer, the occurrence of an infringement, the 
use of the invention by a patent holder, etc.) other than the establishment of the patent 
infringement are imposed. Is this understanding correct? If any requirements other than 
infringement are imposed, please explain their legal basis together with the burden of 
proof. 
■ Correct (There are no other requirements.) 
□ Incorrect (There are other requirements.) (Please explain in the space below.) 
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Note that only the threat of infringement (and not an actual infringement) need be 
proved (see above).   
 
 
 
Q1-2-4 (Defense of an alleged infringer against an injunction demand) 

In cases where a patent holder requests an injunction for a patent infringement, is 
there any defense that an alleged infringer may claim during the infringement court 
proceedings in order to avoid the injunction, in addition to defenses based on 
invalidation of the patent right, non-infringement (or that the act does not fall under the 
category of an infringement as set forth in Section 60), and whether the patent right 
truly belongs to the plaintiff? 
■ Yes (Please explain in the space below.)       □ No 
Where the claimant seeks an interim injunction, the infringer may argue first of all that 
there is not a serious issue of infringement to be tried by the court (see above).  If this 
fails, the defendant may seek to show that, if it were to lose at trial, the payment of 
financial damages would be an adequate remedy for the claimant and that therefore the 
injunction should not be granted. If this fails, the defendant may seek to argue that on 
balance it would be more just not to grant an injunction pending trial (the ‘balance of 
convenience’: see American Cyanamid above).  The possibility of irreparable harm 
being caused to the defendant if the injunction is granted is a factor that the court may 
take into account as part of the balancing exercise. Where the claimant has delayed in 
seeking an interim injunction or acquiesced in the defendant’s conduct, the court may 
exercise its discretion not to grant the injunction.  The court may also take into account 
any inequitable conduct on the part of the claimant.  The defendant may also be able to 
resist an interim injunction by paying into a trust account a proportion of its sales 
revenue derived from the alleged infringement (see Vernon & Company (Pulp Products) 
Limited v Universal Pulp Containers Limited [1980] F.S.R. 179).  The claimant may 
also be denied an interim injunction if it is unable to give a ‘cross-undertaking’ to the 
court to pay the defendant (or a third party potentially damaged by the injunction but 
who is a made a party to the order) damages in the event that the claimant is 
unsuccessful at full trial (Civil Procedure Rules (“CPR”), Practice Direction 
25A-Interim Injunctions, 25APD para. 5 (Orders for injunctions)). 
 
A final injunction will only be withheld if its grant would be “grossly disproportionate 
to the right protected” (see Virgin Atlantic v Premium Aircraft [2010] F.S.R. 15).  No 
injunction can be granted once the patent has expired (Monsanto v Stauffer [South 
Africa][1988] F.S.R. 57 ).   
 
 
Q1-2-5 (Restriction on injunction similar to Section 62 (1)) 

With regard to the compensation for damages set forth in Section 61 (1) (c), Section 
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62 (1)2 stipulates that “damages shall not be awarded……against a defendant or 
defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no 
reasonable grounds for supposing, that the patent existed.” However, we understand that 
there is no other similar restriction on  injunction and that there is the possibility that a 
court grants an injunction even if the defendant was not aware of the existence of the 
patent right. Is this understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q1-3 (Authority) 

Section 61 (1) of the United Kingdom Patent Act stipulates that a patent holder may 
claim remedies from a court in cases where a patent infringement is found. On the other 
hand, Section 61 (3) 3 stipulates that claims for compensation for damages pursuant to 
Subsection (1) (c) and confirmation of the infringement set forth in (e) may be referred 
to the comptroller by agreement between the patent holder and the alleged infringer. It is 
our understanding, as an interpretation by contrary argument, that an injunction based 
on a patent infringement (Section 61 (1) (a)) may only be brought before a court. Is this 
understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1-4-1 (Execution of an injunction: 1) 

When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what 
procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the 
judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension 
period with its legal basis Please also explain whether a patent holder or an infringer 
may request to shorten or extend the suspension period. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
Depending on the terms of the order of the court granting the injunction, an injunction 
may take effect as soon as the order is pronounced (or more usually sealed) by the court 

                                            
2 62 Restrictions on recovery of damages for infringement. 
(1)In proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall be made for an 
account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, 
and had no reasonable grounds for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so 
aware or to have had reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word 
“patent” or “patented”, or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, 
unless the number of the patent accompanied the word or words in question. 
3 (3)The proprietor of a patent and any other person may by agreement with each other refer to the comptroller the 
question whether that other person has infringed the patent and on the reference the proprietor of the patent may make 
any claim mentioned in subsection (1)(c) or (e) above. 
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or other date specified in the order (a seal is a mark which the court puts on a document 
to indicate that the document has been issued by the court) (CPR Part 40 - Judgments, 
Orders, Sale of Land etc., Rule 40.7 (When judgment or order takes effect); and Rule 
40.2 (Standard requirements)).  However, unless the court orders otherwise, any order 
for an interim injunction must contain, if made without notice to the other party, a return 
date for a further hearing at which the other party can be present (CPR PD 25A para. 
5.1). If the order is made in the presence of all the parties to be bound or if made at a 
hearing of which they have notice, it may state that it is effective until trial or further 
order (para.5.2). Applicants seeking a departure from paras 5.1 and 5.2 should explain 
in evidence (or written skeleton argument) why it is sought. 
 
 
 
Q1-4-2 (Execution of an injunction: 2) 

In cases where the infringement court granted the injunctive relief but subsequently 
said judgment was appealed, and thereby the judgment was not final and binding, is the 
injunction executed before the higher court passes its judgment? 
(Please also explain how the judgment is executed under the United Kingdom legal 
system; for example, whether the execution is suspended in cases where a higher court 
suspends the execution of an injunction ordered by a lower court; whether the injunction 
is not executed in cases where an appeal is made since the injunction is not executed 
until it becomes final and binding; whether even the execution of the provisional 
[preliminary] injunction ordered by lower court is suspended when it was appealed and 
the higher court orders the suspension of the execution, etc.) 
□ Yes 
□ No 
■ Both cases exist (Please explain in which cases an injunction is executed and in 

which cases an injunction is not executed.) 
The court has a discretion, usually exercised on ‘balance of convenience’ principles 
(discussed above), as to whether to grant a final injunction (or maintain an interim 
injunction) following trial pending appeal (Unilever Plc v Chefaro Proprietaries Ltd 
[1994] R.P.C. 567). 
 
Q2-1-1 (Room for discretionary judgment by a court) 

Does a court have a right to discretionary judgment in issuing injunction against a 
patent infringer in your country? In concrete terms, is there a possibility that an 
injunction order may not be issued by the discretion of the court even if the injunction 
demand fulfills the legal requirements? 
■ Yes, the court has a discretionary right.        
□ No. the court does not have a discretionary right. 
 
 
 
 
Q2-1-2 (legal basis for a court’s discretion) 

If a court has discretion in issuing injunction, does it attribute it to the fact that an 
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injunction against patent infringer is an equitable remedy? 
■ Yes       □ No (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q2-2 (Cases: 1 – existence) 

Are there any judicial precedents in which an injunction demand was not granted 
even though a patent infringement was proved? 
□ Yes (There is a judicial precedent(s) in which an injunction was not granted ) 

Please proceed to Q2-3-1.  
■ No (There is no judicial precedent in which an injunction was not granted .) 

 Please proceed to Q2-3-2. 
 
 
 
Q2-3-1  (Cases: 2 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in such judicial 
precedents where the court did not grant the injunction even though a patent 
infringement and the danger of repetition were proved? If any of the factors were 
considered, please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that 
took the relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, 
please list them. 

□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 
than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

□ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) 

□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 
(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) 

□ D Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 
with regard to the patent infringement) 

□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 
whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.4 

                                            
4 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.5 

□ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.6 

□ J  What disservice would the injunction do to the public interest.7 
□ K The exercise of the right by the patent holder violates  anticompetitive 

act or antitrust act. 
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

□ M  Unexpired part of the term of the patent  
□  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) 
(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
N/a: see response to Q2-2.   
 
 
Q2-3-2 (Cases:3 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in judicial precedents 
where the court did grant the injunction even though the defendant, the alleged infringer, 
claimed that the injunction should not be granted? If any of the factors were considered, 
please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that took the 
relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, please list 
them. 

Please check the factor(s) considered in the judicial precedent(s) where a defendant 
claimed that the injunction should not be approved in consideration of the factors listed 
in Q2-3-1, but the claim was not approved and the injunction was finally ordered. 

□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 
than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

□ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) 

□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 
(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) 

□ D  Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 
with regard to the patent infringement) 

□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 

                                            
5 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
6 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
7 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.8 

□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.9 

■ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.10 

■ J  What disservice would the injunction do to the public interest.11 
□ K The exercise of the right by the patent holder violates anticompetitive 

act or antitrust act. 
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

■ M  Unexpired part of the term of the patent  
□  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) 
(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
This response assumes on the basis of the preceding question (Q2-2) that the patent 
infringement was proved.  
 
Factor I above: 
See Virgin Atlantic above: a final injunction will be granted unless “grossly 
disproportionate” to the right protected.   
 
Factor J above: 
Considering the inconvenience caused to the public by suddenly stopping the use of an 
electrical distribution system, it was agreed that an injunction be suspended for six 
months, the defendants keeping an account of the profits: Hopkinson v St James's and 
Pall-Mall Electric Lighting Co Ltd ((1893) 10 RPC 46, 9 TLR 173);  
 
Leeds Forge Co Ltd v Deighton's Patent Flue and Tube Co Ltd ((1901) 18 RPC 233): 
injunction stayed: risk of unemployment to infringing business considered;  
 
Bonnard v London General Omnibus Co Ltd (1919) 36 R.P.C. 307: injunction stayed: 
fact that infringing device was potentially life-saving raised by defendant;   
 
Virgin Atlantic (above): injunction granted but extent of injunction restricted to permit 

                                            
8 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
9 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
10 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
11 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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sale of relatively small number of previously manufactured products; the grant of an 
injunction without the restriction would have been “grossly disproportionate” to the 
right protected.   
 
Illinois Tool Works Incorporated v Autobars Company (Services) Limited and Another 
[1972] F.S.R. 67: injunction suspended for three months to allow defendant time to 
launch new product and avoid job losses at time of economic stress.   
 
Factor M: 
an injunction was denied after full trial because the patent would shortly expire: Proctor 
& Gamble v Unilever [Canada] [1995] F.C.J. No. 1005.   
 
 
Q2-4 (Consideration of individual factors – Possibility) 

If there are any other factors the assertion of which would lead to the denial of the 
injunction in addition to those cited in Q2-3 (including factor(s) cited above but not 
checked in Q2-3), please explain them including their legal basis.12. 
Where the claimant has delayed in seeking an interim injunction, acquiesced in the 
defendant’s conduct or acted inequitably, the court may refuse an injunction (Blue Town 
Investments Ltd. v Higgs and Hill Plc [1990] 1 W.L.R. 696).  The court may also 
refuse an injunction where the order would be ineffective, e.g. an order not to cut down 
trees that have already been cut down (Attorney-General v Colney Hatch Lunatic 
Asylum (1868-69) L.R. 4 Ch. App. 146). 
The court may not grant an injunction where this may be tantamount to granting a 
decree of specific performance of a contractual obligation (an equitable remedy for 
breach of contract), e.g. to enforce an obligation in a lease requiring the lessee to keep 
premises open as a supermarket (Cooperative Insurance Society Ltd v Argyll Stores 
(Holdings) Ltd [1998] A.C. 1)  
 
 
Q3-1 (Judicial precedents) 

Are there any judicial precedents that denied the injunction but ordered payment of 
monetary compensation for future damages? If any, please provide an outline of the 
precedents. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
For the avoidance of doubt, this answer is restricted to the context of patent 
infringement.   
 
 
 
Q3-2-1 (Remedies for damages in lieu of injunction: 2) 

We understand that pursuant to Section 5013 of the Supreme Court Act 1981,  it is 

                                            
12  We understand that opinions may differ by respondent. If your explanation is your personal opinion, please state 
to that effect. 
13 50 Power to award damages as well as, or in substitution for, injunction or specific performance. 
Where the Court of Appeal or the High Court has jurisdiction to entertain an application for an injunction or specific 
performance, it may award damages in addition to, or in substitution for, an injunction or specific performance. 
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possible in your country to award future damages instead of granting an injunction 
pursuant to Section 61 (1) (a) of the United Kingdom Patent Act. Is this understanding 
correct? 
■ Yes       □ No (Please explain in the space below.) 
But note that the Supreme Court Act 1981 has now been renamed the Senior Courts Act 
1981.   
 
 
 
Q3-2-2 (Remedies for damages in lieu of injunction: 3) 

Is there a legal basis that enables a court to award future damages instead of an 
injunction in addition to Section 50 of the Supreme Court Act 1981? If any, please 
indicate the legal source and explain the content. 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
 
 
 
 
Q3-3-1 (Remedies for damages in lieu of injunction: 4) 

In what cases is future damages awarded instead of an injunction? Please explain 
with concrete examples. 
Damages in substitution for an injunction may be awarded where  
(i) the injury to the claimant's legal rights (a) is small, (b) is capable of being estimated 
in money, (c) can be adequately compensated by a small money payment, and 
(ii) the case is one in which it would be oppressive to the defendant to grant an 
injunction.   
However, this is not a rigid rule and much will depend on the specific circumstances of 
the case. Where a defendant has acted inequitably, an injunction may still be granted. 
See Shelfer v City of London Electric Lighting Co. [1895] 1 Ch 287.   
The word ‘oppressive’ in this context has recently been interpreted as meaning that the 
effect of the grant of the injunction would be grossly disproportionate to the right 
protected: see Virgin Atlantic above.   
 
 
Q3-3-2 (Remedies for damages in lieu of injunction: 5) 

In cases where an injunction is not granted, is future damages always awarded instead 
of the injunction? 
□ Damages is always awarded if an injunction is denied. 
■ Damages is not always awarded if an injunction is denied. (Please explain in the 

space below.) 
Any award of damages is in substitution for an injunction.  Thus no damages will be 
awarded if the court was unable to grant an injunction for whatever reason.   
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Q3-4-1 (Remedies for damages in lieu of injunction: 6) 
In cases of awarding the damages stated above, how is it calculated? If there are 

concrete standards for calculation or the judicial precedents which awarded such 
damages, please explain the standards. 
There do not appear to be any cases which deal directly with calculation of substituted 
damages in patent infringement cases under s. 50 Senior Courts Act 1981.  However, 
in the wider IP context, the Court of Appeal in Experience Hendrix LLC v PPX 
Enterprises Inc. ([2003] EWCA Civ 323; [2003] 1 All ER (Comm) 830) adopted the 
approach to the calculation of damages set out in Wrotham Park Estate Co v Parkside 
Homes Ltd [1974] 2 All ER 321 in which damages were awarded for a breach of a 
restrictive covenant to which the defendant was not a party. 
In Wrotham Park, houses were built in breach of a restrictive covenant and a mandatory 
injunction to demolish them was refused.  The value of the covenantee’s retained land 
was not diminished by the breach, but he was nevertheless awarded damages in lieu of 
an injunction, assessed by reference to the sum that he might reasonably have 
demanded as a quid pro quo for relaxing the covenant. 
In Experience Hendrix, the defendant licensed masters of recordings of certain music in 
breach of its agreement with the claimant that they should not be licensed, and thereby 
made a profit. The claimant was awarded a payment equivalent to the reasonable 
notional royalties which would have been paid by the defendant to buy release from its 
obligations so as to be able to license the masters as it did.  Determination of a 
notional royalty may require market comparisons and expert evidence.   
 
 
 
Q3-4-2 (Remedies for damages in lieu of injunction: 7) 

Section 50 of the Supreme Court Act 1981 as stated above stipulates awarding 
“damages”. Is it correct to understand that the amount of the said damages is equivalent 
to the future royalty in view of the fact that the patent continues to be worked in cases 
where an injunction is not granted. Please check the corresponding item and explain the 
relationship between damages and royalties. 
□ It is (or may be) lower than the future royalty. 
□ It is equivalent to the future royalty. 
□ It is (or may be) higher than the future royalty. 
■ Other 
See the approach set out in Experience Hendrix above.  While this is analogous to the 
second item above, it is not a rigid rule and may not be appropriate in every case. 
Much will depend on the circumstances of the specific case. 
 
 
 
Q3-5 (Relationship to compulsory licenses) 

While an infringement proceeding is pending, is it possible to file a petition 
concerning a compulsory license pursuant to Section 48 of the United Kingdom Patent 
Act? 
■ Possible       □ Impossible 
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See Halcon SD Group Inc.'s Patents [1989] R.P.C. 1 
 
 
 
Q4-1 (TRIPS Agreement: 1) 

Are there any judicial precedents mentioning a relationship between the TRIPS 
Agreement and injunctive relief? If any, please provide an outline of the precedent. 
x Yes (Please explain in the space below)       □ No 
Schieving-Nijstad VOF v Groeneveld (C89/99), European Court of Justice, [2001] 
E.C.R. I-5851; [2001] 3 C.M.L.R. 44: On an appeal by G against an interim order 
granted to S to restrain an alleged infringement of S's trade marks, the Dutch Supreme 
Court sought a preliminary ruling from the ECJ on the interpretation of the Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Art.50(6), in particular, 
whether (1) the Agreement affected proceedings where it had become applicable after 
the national court had heard G's application but prior to its decision; (2) Art.50(6) was 
dependent upon a request being made by G, and (3) if Art.50(6) had direct effect in 
Member States' domestic courts.  ECJ held, giving a preliminary ruling, that (1) in the 
instant case, Art.50(6) became applicable after the proceedings closed but before the 
national court gave judgment; (2) although Art.50(6) was not of direct effect before 
Member States' courts, national rules had to be interpreted in light of its wording and 
purpose when determining applications for provisional measures, Parfums Christian 
Dior SA v Tuk Consultancy BV (C-300/98) [2000] E.C.R. I-11307 applied; (3) Art.50(6) 
required a defendant to make a request before an order for provisional measures could 
lapse on the ground that no substantive action had been taken either within the time 
period stipulated by the measures, or, where no period was stated, within 20 working 
days or 31 calendar days. In the absence of any indication in the Agreement for the 
starting point of such time periods, commencement could be determined by the national 
court, subject to the requirement that the period given was reasonable in the 
circumstances of the instant case and with regard to the balance to be observed between 
the interests of S and G, and (4) Art. 50(6) did not require Member States to provide that 
their judicial authorities were to decide the time period within which substantive 
proceedings were to be commenced. 
Hermes International v FHT Marketing Choice BV (C53/96), European Court of 
Justice, [1998] E.C.R. I-3603; [1998] E.T.M.R. 425: H, the proprietor of trade marks for 
HERMES in respect of neckties, applied for an order in the Netherlands to seize ties 
marketed by F which H believed were copies of H's ties. H sought the equivalent of an 
interlocutory injunction restraining further copyright and trade mark infringement by F. 
The Dutch Court granted the relief sought. H also sought an order that a period of three 
months be fixed within which F could apply to revoke the order, and that if F did apply 
for revocation, H would have 14 days within which to commence proceedings on the 
merits of the case. The President of the Dutch Court was not certain whether the 
measure ordered in the interim proceedings constituted a "provisional measure" within 
the meaning of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) Art.50(6). If it did, then it was 
appropriate to fix a time period within which H had to commence proceedings. The 
Dutch Court therefore sought a preliminary ruling from the ECJ as to whether the 
interim measure granted in the interim proceedings under Dutch law was a provisional 
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measure. The Netherlands, French and UK Governments submitted that the ECJ did not 
have jurisdiction to answer the question; the ECJ held, finding that the interim measure 
was a provisional measure within the meaning of Art.50(6), that (1) since the 
Community was a party to the TRIPs Agreement, it had jurisdiction to interpret Art.50. 
Where a provision could apply both within the scope of national and Community law, it 
was clearly in the Community's interest that the provision should be interpreted 
uniformly, Anklagemyndigheden (Public Prosecutor) v PM Poulsen and Diva 
Navigation (C-286/90) [1992] E.C.R. I-6019, Commission of the European 
Communities v Germany (C61/94) [1996] E.C.R. I-3989, Giloy v Hauptzollamt 
Frankfurt am Main-ost (C130/95) [1997] E.C.R. I-4291 and Leur-Bloem v Inspecteur 
der Belastingdienst/Ondernemingen Amsterdam 2 (C-28/95) [1998] Q.B. 182 referred 
to. Article 50(1) applied to "prompt and effective" measures whose purpose was to 
prevent an infringement of intellectual property from occurring. The Dutch Court's 
measure met that definition. A measure whose purpose was to put an end to alleged 
trade mark infringement and which had the following features: it was an immediate 
provisional measure and its adoption had to be required on grounds of urgency; the 
opposing party had been summonsed and could be heard; the decision was reasoned and 
given in writing following an assessment of the substance of the case; an appeal could 
be lodged; and although the parties remained free to initiate proceedings on the merits, 
the decision was usually accepted by the parties as a final resolution of their dispute, 
was a provisional measure within Art.50. 
 
 
 
Q4-2 (TRIPS Agreement: 2) 

Are there any judicial precedents in which a court denied the injunction even though 
the patent holder claimed that it would be a violation of the TRIPS Agreement if the 
court did not order an injunction although a patent right is infringed (or is likely to be 
infringed)? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
There do not appear to be any such cases although it should be emphasised that all the 
arguments of a defendant are not necessarily recorded in a judgment. 
 
 
 
Q4-3 (TRIPS Agreement: 3) 

Are there any articles or research papers discussing the relationship between the 
TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent 
infringement, especially for those cases where an injunction is denied even though a 
patent infringement continues or is likely to continue? If any, please provide an outline 
of the articles. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
Based on a search of the available sources. 
 
 
Q5 (Statistical data) 

Please provide statistical data (number of patent infringement suits, percentage of 
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suits won by the patent holder, percentage of settlements) on patent infringement suits 
for each year from 2005 to 2009.  

If there is published data, please provide the data. If it is available on a website, 
please let us know how to obtain it. 

If there is no published data, please provide data that can be tallied on your side based 
on published figures, etc. 
There are no officially published data.  The only available statistics are for 2005 in the 
supplied article, A. Batteson: ‘2005 Case Review: Quicker and clearer?’, Patent World, 
No. 179, February 2006; and for 2008/9 in the supplied article, G. Moss et al: ‘Just how 
‘anti-patent’ are the UK courts?’, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2010, 
Vol. 5, No. 3. 
 
 
 
Q6-1 (Bills) 

Has the United Kingdom government ever considered restrictions to the right to 
request an injunction? If any official reports or bills are published, please provide an 
outline of the reports or bills with an attachment of the actual reports or bills. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q6-2 (Articles, etc.) 

Are there any articles or research papers on restrictions to the right to request an 
injunction? If any, please provide an outline of the articles and attach the full text. 
Please also describe the profile of the author(s).  
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
Based on a search of the available sources. 
 
 
 
Q6-3 (Opinions of organizations) 

With regard to the right to request an injunction, are there any opinions, etc. 
expressed by organizations (for example, bar associations, industry organizations, etc.)? 
If any of these opinions, etc. are published, Please also describe the profile of the 
organization(s). 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q7 (List of judicial precedents) 

Please provide a list (including the outline of each case) of the judicial precedents 
used to answer this survey. Please also attach the full text of the judicial precedents. 
All cases are identified within the text above.   
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Q101-1 (Implementation of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights) 

Article 12 of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights stipulates 
that domestic provisions to order monetary compensation in lieu of an order of 
injunction may be established under certain requirements.14 We understand that United 
Kingdom did not amend domestic laws for the implementation of said Article. Is this 
understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q101-2 

Please explain in the space below the reason why domestic law was not modified 
pursuant to Article 12 of the Directive in your country, if possible. 
In the view of the UK IP Office, the remedy was already accommodated by section 50 
of the Senior Courts Act 1981 and section 38 of the County Courts Act 1984 (see 
above). 
 
 
 
 

                                            
14 Article 12  Alternative measures 
Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the 
measures provided for in this section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be paid 
to the injured party instead of applying the measures provided for in this section if that person acted unintentionally 
and without negligence, if execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if 
pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 
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質問票（特許権による差止めに関する調査） ～英国～ 
 

 

Ｑ１－１―１（差止めの根拠規定の所在１） 

特許権者が、特許権侵害行為の差止め（injunction）を請求し得る制定法上

の根拠（statutory basis）は、英国特許法第 61 条（1）（a）（Section 61 (1) (a) 

of the Patents Act 1977）15であると理解しています。この理解は正しいです

か。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－１―２（差止めの法的性質） 

本条は、貴国において元来衡平法上の救済方法（equitable remedy）として

発展してきた差止めが、特許法（Patents Act）中に確認的に規定されたものと

理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－１―３（差止めの根拠規定の所在 2） 

英国特許法第 61 条（1）（a）以外に、特許権侵害に対する救済として、差止

めを命じることの法的な根拠（legal basis）はありますか。ある場合、その法

源を示したうえで、内容を説明してください。 

■ある（以下に説明してください）    □ない 

イングランド・ウェールズ高等法院は、1981 年高等裁判所法（旧 1981 年 高

法院法）第 37 条第 1項に基づき、差止めを認めることが正当であり、適当であ

ると裁判所が判断する全ての事件について、差止命令（仮差止めであれ、終局

差止めであれ）を発する権限を有する。同高等法院は適切と考える条件を設定

したうえで差止めを認めることもできる（第 37 条第 2 項）。県特許裁判所が差

止命令を発する権限は、1984 年県裁判所法第 38 条及び 1991 年県裁判所救済規

則、命令 1991 年第 1222 号に基づく。 

 

                                            
15 United Kingdom Patents Act 1977 

61 Proceedings for infringement of patent.  

(1)Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought 

in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent 

and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may 

be made— 

(a)for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended 

act of infringement; 
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英国特許法第 61 条の他に、差止めを認めるための根拠規定として高等裁判所

法第 37 条第 1項が存在するものの、通常の侵害訴訟において、原告が同条に基

づく主張をすることが必要とされることはあまりない。 

 

ただし、2004 年 4 月 29 日付の知的財産権の執行に関する欧州議会及び欧州理

事会指令 2004/48/EC 第 11 条に基づき、（英国を含む）構成国は、仲介者
（intermediaries）のサービスを利用して第三者が知的財産権を侵害している

場合に、権利者がその仲介者に対して、侵害の差止めを請求できるようにしな

ければならない。前記高等法院は、同指令第 11 条により構成国に課せられてい

る義務の範囲が不明確であるとし、高等裁判所法第 37 条第 1項に高等法院の権

限が規定されていることでこの義務がすでに履行されていると言えるかどうか

を疑問視している（欧州指令第 11 条の義務の範囲に関する先決判断を欧州司法

裁判所に付託した L’Oreal SA 他対 EBay International AG 他事件（［2009 年］

EWHC 1094 (Ch)）を参照のこと）。 

 

 

 

Ｑ１－２－１（差止めが認められるための要件 1） 

上記Ｑ１－１－１の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行為がな

されていることを、特許権者が立証する必要がありますか。法的根拠（条文又

は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）            ■いいえ 

本案訴訟（トライアル）において「審理されるべき重大な問題（serious 

question to be tried）」が存在することを疎明できれば、本案判決が出るまで

の間、原告は仮差止命令を得ることができる（American Cyanamid Co.対 Ethicon 
Ltd 事件、［1975 年］A.C. 396 を参照）。また、被告により侵害がなされるおそ

れがあるだけでも、原告に（仮差止めであれ、終局差止めであれ）差止めが認

められる（Frearson 対 Loe 事件、（1878 年）9 Ch.D. 48 at 65 を参照のこと）。

 

 

 

Ｑ１－２－２（差止めが認められるための要件 2） 

上記Ｑ１－１－１の規定に基づいて、差止めを請求する場合、侵害行為によ

って特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証する必要がありま

すか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）            ■いいえ 

原告の特許権が侵害されるおそれがあれば足りる（前述の Q1-2-1 に対する回

答を参照のこと）。  
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Ｑ１－２―３（61 条（1）（a）の要件・解釈論） 

特許権の被疑侵害者に対する、特許法 61 条（1）（a）に基づく差止請求は、

60 条に従い特許権の侵害が立証されれば可能であって、差止請求にあたり、特

許権侵害の成立以外に、その他の要件（例えば、被疑侵害者の故意・過失、損

害の発生、権利者による実施行為の存在等）は何ら課せられていないと理解し

ています。この理解は正しいですか。侵害行為の他にも要件が課せられている

場合、その法的根拠（legal basis）およびそれらの立証責任とともに説明して

ください。 

■正しい（その他に要件はない） 

□正しくない（その他に要件はある）（以下に説明してください） 

（実際に侵害されていることではなく）侵害のおそれがあることを立証すれ

ば足りる（前記参照）。 

 

 

 

Ｑ１－２－４（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合、権利無効、非侵害（60

条における侵害に当たらない）、権利が真に原告に帰属しているかの点のほかに、

被疑侵害者が差止めを免れるために侵害訴訟手続において主張しうる抗弁はあ

りますか。 

■ある（以下に説明してください）  □ない 

原告が仮差止めを申立てている場合、侵害者はまず、本案訴訟において審理

されるべき侵害に関する重大な問題は存在しないという抗弁を主張することが

できる（前記参照）。この主張が認められなかった場合、被告は、仮に本案訴訟

で敗訴することになるとしても、原告の救済には損害賠償金の支払いがあれば

十分であるから、仮差止めは認められるべきではないと主張するという方法が

ある。この主張も認められなかった場合、被告は、利益衡量をすると、本案判

決が出るまでの間、仮差止めを認めない方が正当であると主張することができ

る（「便宜の比較考量（balance of convenience）」：前述の American Cyanamid
事件参照）。仮差止めが認められた場合に被告に回復不能な損害が生じる可能性

は、裁判所が利益衡量をする際に考慮する可能性があるひとつの要素である。

原告による仮差止めの申立てが時機に遅れるものであったか、原告が被告の行

為を黙認していた場合、裁判所は裁量により、差止めを認めないことがある。

また、裁判所は原告側の不公正な行為を考慮することもできる。また、被告は、

被疑侵害行為によって得られた利益の一部を供託する（pay into a trust 

account）ことによって、仮差止めを免れることができる（Vernon & Company (Pulp 
Products) Limited 対 Universal Pulp Containers Limited 事件、［1980 年］

F.S.R. 179 を参照）。また、原告が本案訴訟で敗訴した場合に、被告（又は差止

めを命じられた当事者ではないが、それによって損害を受ける可能性のある第

三者）が仮差止めによって受けるであろう損害を賠償する旨の「相互保証

（cross-undertaking）」を裁判所に対してすることができない場合にも、原告

の仮差止の申立ては認められないことがある（民事手続規則(CPR)、実務指令
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25A－仮差止命令、25APD 第 5 節（差止命令））。 

 

終局差止めは、それが「保護される権利に比して著しく不均衡」である場合

にのみ、認められる（Virgin Atlantic 対 Premium Aircraft 事件、［2010 年］

F.S.R. 15 を参照のこと）。特許権が失効したら、差止めは認められない

（Monsanto 対 Stauffer［南アフリカ］事件、［1988 年］ F.S.R. 57 を参照のこ

と）。 

 

 

 

Ｑ１－２－５ 

61 条（1）（c）（Subsection(1)(c)）の損害賠償（damages）については、62

条（1）16において、被告が侵害行為の日に特許の存在について不知であり、か

つ、知っていることについて合理的な理由もなかったことを立証した場合には、

損害賠償は認められない（’damages shall not be awarded……against a 

defendant or defender who proves that at the date of the infringement he 

was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent 

existed’）と規定されています。 

他方、差止めの救済については、同様の制限は存在しておらず、被告が特許権

の存在について不知であったとしても、差止めが命じられる可能性があると理

解しています。このような理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－３（機関） 

英国特許法第 61 条（1）には、特許権の侵害が認められる場合、裁判所に救

済を訴えることができる旨、規定されています。他方、同条（3）17には、（1）（c）

に基づく損害賠償と（e）の侵害の確認については、当事者の合意の下、長官

（comptroller）に付託することができると規定されています。本項の反対解釈

として、特許権侵害に基づく差止請求（61 条（1）（a））については、裁判所に

                                            
16 62 Restrictions on recovery of damages for infringement. 

(1)In proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall 

be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of 

the infringement he was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent 

existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have had reasonable grounds 

for so supposing by reason only of the application to a product of the word “patent” or “patented”, 

or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless 

the number of the patent accompanied the word or words in question. 
17 (3)The proprietor of a patent and any other person may by agreement with each other refer to the 

comptroller the question whether that other person has infringed the patent and on the reference 

the proprietor of the patent may make any claim mentioned in subsection (1)(c) or (e) above. 
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しか訴えることができないと理解していますが、この理解は正しいでしょうか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求する

ことが可能かどうかも含め、説明してください。 

□はい（以下に説明してください）  ■いいえ 

差止命令を発する際に裁判所が条件を付した場合は別論であるが、差止命令

は、裁判所によって発令（若しくはより一般的には押印〔sealed〕）され次第す

ぐにか、命令に指定される他の期日から効力が発生する（seal とは、文書が裁

判所によって発行されたことを示すために裁判所が文書に押す印影である）（民

事訴訟規則第 40 章－判決、命令、土地の売却など、規則 40.7（判決又は命令の

効力が発生する時期）及び規則 40.2（共通規定））。ただし、裁判所が異なる決

定をしない限り、仮差止めが関係者（the other party）に対する通知のないま

ま発せられる場合、それらの関係者が出廷可能な別の意見聴取（hearing）のた

めの期日を記載しておかなければならない（民事手続規則 PD 25A 第 5.1 節）。

差止命令に拘束される全ての関係者が出廷している際に発せられた差止命令

か、全ての関係者に通知された意見聴取の際に発せられた差止命令は、本案審

理まで又は新たな命令が出されるまで効力を有するとすることができる（第 5.2

節）。第 5.1 節及び第 5.2 節とは異なる決定を求める申立人は、その理由を証拠

（又は書面での弁論骨子〔skeleton argument〕）により説明しなければならな

い。 

 

 

 

Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

□いいえ 
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■どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

審理後、上訴までの間に終局的差止めを命じるか（又は仮差止めを継続する

か）どうかについて裁判所は裁量権を有しており、これは通常、「便宜の比較考

量」の原則に基づいて判断される（前述）（Unilever Plc対Chefaro Proprietaries 
Ltd 事件、［1994 年］ R.P.C. 567）。 

 

 

 

Ｑ２－１－１（裁判所による裁量的判断の余地） 

貴国においては、特許権の侵害者に対する差止めの許否について、裁判所は

裁量権を有していますか。より具体的には、差止請求についての法律上の要件

を満たしていてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しない可能性があ

りますか。 

■裁量権を有している          □裁量権を有していない 

 

 

Ｑ２－１－２ 

裁判所が差止めを認めるか否かについて裁量権を有している場合、それは、

特許権侵害に対する差止めが、衡平法上の救済方法であることに起因するもの

ですか。 

■はい             □いいえ（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ２－２（事例 1―有無） 

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認め

られなかった裁判例はありますか。 

□はい（差止めが認められなかった裁判例がある） Ｑ２－３－１に進んでく

ださい。 

■いいえ（差止めが認められなかった裁判例はない） Ｑ２－３－２に進んで

ください。 

 

 

 

 

Ｑ２－３－１（事例 2―個別の考慮要素） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例において、以下の要素（Ａ～

Ｎ）が考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れ、

どの裁判例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。裁判例
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が複数ある場合、複数挙げてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか18 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか19 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか20 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか21 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

該当なし：Q2-2 に対する回答を参照のこと。  

 

 

 

Ｑ２－３－２（裁判例 2） 

Ｑ２－３－１で挙げた要素を考慮して差止めを認めるべきではないと被告が

主張したものの、そのような主張が認められず、 終的に差止めが命じられた

裁判例で、考慮された要素について□にチェックを入れてください。 

 

                                            
18 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
19 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
20 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
21 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか22 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか23 

■ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか24 

■ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか25 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

■ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

この回答は、特許権の侵害が証明されたとの前出の質問（Q2-2）に基づくこ

とを前提としている。  

 

要素 I： 

前述の Virgin Atlantic 事件を参照のこと：保護される権利に比して「著し

く不均衡」でない限り、終局差止めは認められる。  

 

要素 J： 

配電システムを突然停止することによって一般大衆にもたらされる不利益に

かんがみて、被告がそれによる利益を計上しておくことを条件として、差止め

を6ヶ月間猶予することが合意された：Hopkinson対St. James’s and Pall-Mall 

                                            
22 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
23 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
24 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
25 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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Electric Lighting Co Ltd 事件、（（1893 年） 10 RPC 46, 9 TLR 173）。  

 

Leeds Forge Co Ltd 対 Deighton's Patent Flue and Tube Co Ltd 事件、 ((1901

年) 18 RPC 233)：差止命令は停止された：侵害事業からの失業のリスクが考慮

された。  

 
Bonnard 対 London General Omnibus Co Ltd 事件、 (1919 年) 36 R.P.C. 307：

差止命令は停止された：侵害部品が人の安全に関わるものであったことを被告

が主張。  

 

Virgin Atlantic 事件 (前出)：差止めは認められたが、その範囲は制限された。

この制限により、過去に製造された、比較的少数の商品の販売は認められた。；

差止めを無制限に認めることは、保護される権利に対して「著しく不均衡」で

あった。   

 
Illinois Tool Works Incorporated 対 Autobars Company (Services) Limited
他事件 [1972 年] F.S.R. 67：被告人に新製品発売のための準備時間を与え、経

済危機の時期に雇用が失われることを回避するために、差止命令は 3 ヶ月間停

止された。  
 

要素 M： 

特許権が間もなく失効するために、将来の差止めは認められなかった：

Proctor & Gamble 対 Unilever [Canada]事件、 [1995 年] F.C.J. No. 1005。 

 

 

 

Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）26 

Ｑ２－３－１において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差止

請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

仮差止めの申立てが時機に遅れたものであった場合、原告が被告の行為を黙

認していた場合、又は不公正な行為があった場合には、裁判所は差止請求を棄

却することがある (Blue Town Investments Ltd.対 Higgs and Hill Plc 事件、
[1990 年] 1 W.L.R. 696)。また、例えば、既に切り倒された樹木を切り倒さな

いよう命じるなど、命令を発したとしても実行不能である場合には、裁判所は

差止めの発令を拒否することができる (法務長官対 Colney Hatch Lunatic 
Asylum 事件、 (1868-69 年) L.R. 4 Ch. App. 146)。 

差止めを認めることが、契約債務の特定履行を命ずる判決（decree）（契約債

務の不履行に対して与えられる衡平法上の救済）―例えば、スーパーマーケッ

トを経営し続けることを賃借人に義務付ける賃貸契約上の債務の履行など―と

                                            
26 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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等しいものとなる場合、裁判所は差止めを認めないことがある (Cooperative 
Insurance Society Ltd 対 Argyll Stores (Holdings) Ltd 事件、 [1998 年] A.C. 

1)。  

 

 

 

Ｑ３－１（差止めの代替的救済手段 1―事例） 

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

（疑問が生じないように述べるが、）この回答は特許権の侵害の文脈に限定さ

れる。  

 

 

 

Ｑ３－２－１（差止めの代替的救済手段〔damages in lieu of injunction〕2

―制度の有無と根拠） 

貴国においては、1981 年 高法院法 50 条27（section 50 of the Supreme Court 

Act 1981）に基づき、英国特許法第 61 条（1）（a）に基づく差止めを命ずる代

わりに、将来分の損害賠償の支払いを命じることが可能であると理解していま

す。この理解は正しいですか。 

■はい              □いいえ（以下に説明してください） 

しかし、1981 年 高法院法は現在、1981 年高等裁判所法と改称されているこ

とに留意されたい。  

 

 

 

Ｑ３－２－２（差止めの代替的救済手段 3） 

上記 高法院法 50 条のほかに、裁判所が差止めに代えて将来分の損害賠償の

支払いを命ずることを可能にしている法的根拠はありますか。ある場合、その

法源を示したうえで、内容を説明してください。 

□ある（以下に説明してください）    ■ない 

 

 

 

 

Ｑ３－３－１（差止めの代替的救済手段 4―要件） 

どのような場合に、差止めに代えて将来分の損害賠償の支払いが命じられる

                                            
27 50 Power to award damages as well as, or in substitution for, injunction or specific performance.  

Where the Court of Appeal or the High Court has jurisdiction to entertain an application for an 

injunction or specific performance, it may award damages in addition to, or in substitution for, 

an injunction or specific performance. 
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のですか。 

以下の場合、差止めに代えて損害賠償が認められることがある。  

(i) 原告の法的権利の侵害が(a) 小さく、(b) 金銭で換算することが可能であ

って、 (c) 少額の金銭の支払いによって十分に補償されることができ、かつ、

(ii) 差止めを命じた場合、被告人にとって酷（oppressive）な結果となる場合。

しかしながら、これは厳格なルールではなく、事件の具体的状況によって大

きく異なってくる。被告人が不公正な行為をした場合であっても、差止めが認

められることはある。Shelfer 対 City of London Electric Lighting Co.事件、
[1895 年] 1 Ch 287。  

この文脈での「酷（oppressive）」という言葉は、差止めを認めることの効果が

保護される権利に対して著しく不均衡であるという意味に近年では解釈されて

いる：前出の Virgin Atlantic 事件を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ３－３－２（差止めの代替的救済手段 5） 

差止めが否定された場合は、つねにそれに代えて将来分の損害賠償の支払い

が命じられるのですか。 

□差止めが否定された場合にはつねに損害賠償の支払いが命じられる 

■差止めが否定されてもつねに損害賠償の支払いが命じられるとは限らない 

（以下に説明してください） 

損害賠償の支払いを命じることは差止めの代わりとなる。故に、何らかの理

由で裁判所が差止めを認めることができない場合、損害賠償の支払いは命じら

れない。 

 

 

 

Ｑ３－４－１（差止めの代替的救済手段 6―基準） 

上記金銭的賠償（補償）の支払を命じることがある場合、それをどのように

算定しますか。算定の具体的基準がある場合には、それと共に説明してくださ

い。 

特許侵害事件では、1981 年高等裁判所法第 50 条に基づく、差止めに代わる損

害賠償額の算定について、直接的に言及した事例は存在していないように思わ

れる。しかしながら、特許以外の知的財産権関連の事件まで対象を広げると、

Experience Hendrix LLC 対 PPX Enterprises Inc.事件([2003 年] EWCA Civ 323; 

[2003] 1 All ER (Comm) 830)において、控訴院は、制限的不動産約款（restrictive 

covenant）（ただし、被告は当該約款の当事者ではない）の違反につき損害賠償

の支払いが命じられた Wrotham Park Estate Co 対 Parkside Homes Ltd 事件
（ [1974 年] 2 All ER 321）で示された損害賠償算定方法を採用した。 

Wrotham Park 事件では、家屋が制限的不動産約款に違反して建設されたにも

関わらず、当該家屋を取り壊す作為的差止命令が与えられなかった。この違反

によって、当該約款の被拘束者（covenantee）の保有する土地の価値は下落し
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なかったものの、約款を免ずるとした場合には被拘束者がその見返りとして要

求したであろうと合理的に考えられる金額を参考に算定された額の損害賠償

が、差止めの代わりに認められた。 

Experience Hendrix 事件では、ある音楽の録音原盤につき権利を有していた

被告は、原告との契約に反し、許されていた範囲を超えて使用を許諾し利益を

得ていた。被告が実際に行った、録音原盤についての使用許諾が合法的にでき

るようになるためには、当該契約義務から解放される必要があるところ、仮に

そのようにしたならば被告が支払うことになると考えられる、合理的な仮想使

用料に等しい金額の損害賠償が、原告に認められた。このような仮想使用料の

決定にあたっては、市場比較と専門家の証言が必要となることがある。  

 

 

 

Ｑ３－４－２（差止めの代替的救済手段 7） 

上記 高法院法 50 条には、損害賠償（damages）と規定されていますが、差

止めが命じられなかった場合には特許の実施が継続することに鑑みると、ここ

で言う損害賠償とは、実施料相当額であると考えてよろしいですか。該当する

□にチェックを入れ、損害賠償と実施料との関係について説明してください。 

□実施料相当額よりも低額となる（ことがある） 

□実施料相当額である 

□実施料相当額よりも高額となる（ことがある） 

■その他 

前述の Experience Hendrix 事件で示された損害賠償算定方法を参照のこと。

この算定方法は上記選択肢の 2番（「実施料相当額である」）に類似しているが、

厳格なルールではなく、全ての事件に適用するのは妥当ではないことがある。

個別の事件の状況によって、大きく異なってくる。 

 

 

 

Ｑ３－５（強制実施との関係） 

侵害訴訟の係争中に、英国特許法第 48 条に基づく強制実施許諾に関する申し

立てをすることができますか。 

■可能             □不可能 

Halcon SD Group Inc.'s Patents [1989] R.P.C. 1 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 
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欧州司法裁判所 Schieving-Nijstad VOF 対 Groeneveld 事件判決、 (C89/99)、
[2001] E.C.R. I-5851；[2001 年] 3 C.M.L.R. 44：S の商標に対する被疑侵害

行為をやめさせるために S に与えられた仮差止命令に対して G がした異議申立

てにつき、オランダの 高裁判所は、TRIPs 協定第 50 条第 6 項の解釈につき、

欧州司法裁判所に先決判断を求めた。問題となったのは、とりわけ、(1) 同協

定が発効したのは、Gの異議申立ての後、それに対する決定が下されるまでの間

のことであったところ、同協定はこの異議申立て手続きに影響を及ぼすのか否

か、(2)第 50 条第６項の影響は、Gの申立ての有無によって左右されるのか、そ

して、(3)第 50 条第 6項は、構成国の国内裁判所に直接的な影響を及ぼすのか、

の点である。欧州司法裁判所の先決判断は以下に示すとおりである。(1)本件に

おいては、諸手続きが終了した後、国内裁判所が決定を下す前に、第 50 条第 6

項は適用可能となっていた、(2)第 50 条第 6 項は、構成国裁判所に直接的な影

響を及ぼすものではないが、暫定措置を取るかにつき判断する際には、国内法

は TRIPs 協定の文言と目的に照らして解釈されねばならない、Parfums 
Christian Dior SA 対 Tuk Consultancy BV 事件 (C-300/98) [2000] E.C.R. 

I-11307 適用、 (3)第 50 条第 6 項は、暫定措置により定められた期間、若しく

は、その期間についての決定がないときは、20 執務日又は 31 日のうちいずれか

長い方の期間内に、本案訴訟が提起されないことを理由として暫定措置の効力

を停止するには、被申立人の申立てが必要であるということを規定している。

TRIPs 協定には、当該期間の起算日についての定めが欠けているため、この期間

は国内裁判所が決定することができる。ただし、本件の状況並びに、S 及び G

の利益衡量に照らして、与えられる期間は合理的な長さでなければならない、

(4)第 50 条第 6 号は、本案訴訟手続が開始されなければならない期限を司法当

局が定めることを各構成国に対し求めるものではない。 

欧州司法裁判所 Hermes International 対 FHT Marketing Choice BV 事件判決
(C53/96) [1998] E.C.R. I-3603; [1998] E.T.M.R. 425：ネクタイに関して HERMES

という商標権を有する Hは、Fの販売するネクタイが Hのネクタイの模倣品であ

ると考え、このネクタイの差止めをオランダで申立てた。Fによる著作権及び商

標のさらなる侵害を抑止する、仮差止め同等の効果を有するものを H は請求し

た。オランダの裁判所は求められた救済を与えた。また、Hは、Fが当該命令の

取消を請求できる期限を 3ヶ月以内とし、かつ、Fが取消を申し立てた場合には、

H が本案訴訟手続を開始するのに 14 日間の猶予を H に与えるとする命令も、あ

わせて求めた。オランダ裁判所の裁判長は、仮処分で命令された措置が、偽造

商品の貿易を含む TRIPS 協定第 50 条第 6項に言う「暫定措置」を構成するかど

うか確信がなかった。上記措置が TRIPS 協定第 50 条第 6項に言う「暫定措置」

を構成する場合、Hが本案訴訟手続を開始しなければならない期限を定めること

は適切である。このため、オランダ法に基づく仮処分によって認められた措置

が TRIPS 協定第 50 条第 6項に言う「暫定措置」であるかどうかについて、オラ

ンダ裁判所は欧州司法裁判所に先決判断を求めた。オランダ、フランス及び英

国の政府は、欧州司法裁判所が質問に回答する権限を有しないと意見した。欧

州司法裁判所は、当該仮措置は TRIPS 協定第 50 条第 6項に言う「暫定措置」で

あるとして、(1) 欧州共同体が TRIPS 協定の加盟地域であるため、欧州司法裁
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判所は第 50 条について解釈する権限を有する。規定が国内法及び共同体法の範

囲内の双方で適用可能なものである場合、規定が統一的に解釈されることが欧

州共同体の利益にかなうのは明確であると判示した。Anklagemyndigheden（検
察）対 PM Poulsen and Diva Navigation 事件 (C-286/90) [1992 年] E.C.R. 

I-6019, 欧州共同体委員会対ドイツ事件(C61/94) [1996 年] E.C.R. I-3989, 

Giloy 対 Hauptzollamt Frankfurt am Main-ost 事件 (C130/95) [1997 年] E.C.R. 

I-4291、及び Leur-Bloem 対 Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen 
Amsterdam 事件 2 (C-28/95) [1998 年] Q.B. 182 。知的財産権侵害を防止する

ことを目的とする「迅速かつ効果的な」措置に、第 50 条第 1項は適用されてい

た。オランダ裁判所による措置は、この定義に該当する。被疑商標侵害行為を

停止させることを目的とし、以下の特徴を持つ措置は、第 50 条に言う「暫定措

置」である。：この措置は緊急の暫定措置であり、この措置を採用するかどうか

は緊急性がなければならない；これに対し異議を申し立てる当事者は召喚され、

審問される；事件について審理後、判決は理由と共に書面で出される；上訴は

可能である；当事者は本案訴訟を依然として自由に提起することができるが、

通常、かかる決定は紛争の 終的解決として当事者に受け入れられる。 

 

 

 

Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所が差止めを命

じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そのような

主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

被告人の全ての主張が必ずしも判決に記録されないものの、そのような裁判

例は存在しない。 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

利用可能な情報源を調査した結果に基づく。 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

 2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟
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の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

 公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

 公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

公式に発表されているデータは存在しない。「A. Batteson: ‘2005 Case 

Review: Quicker and clearer？（2005 年判例評釈：迅速、明確であるか？）’」, 

「Patent World, No. 179, 2006 年 2 月」という論文内の 2005 年に関する統計、

及び「G. Moss 他: ‘Just how ‘anti-patent’ are the UK courts?（英国の

裁判所はどのように「反特許的」であるか？）’」, 「Journal of Intellectual 

Property Law & Practice, 2010, Vol. 5, No. 3」という論文内の 2008・9 年

に関する統計のみ入手可能である。 

 

 

 

Ｑ６－１（法律案等の有無） 

 差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ６－２（論文の有無） 

 差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

利用可能な情報源を調査した結果に基づく。 

 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

 差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 
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Ｑ７（裁判例の一覧） 

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

全ての裁判例は前出の本文で特定されている。  

 

 

 

Ｑ１０１－１（知的財産エンフォースメント指令の国内実施状況 1） 

欧州の知的財産エンフォースメント指令（Directive 2004/48/EC of the 

European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement 

of intellectual property rights）の 12 条は、一定の要件の下で、差止め命

令に代えて金銭填補を命じうる国内規定を設けることができるとされています
28。 

貴国においては、同条の国内実施（implementation）のために、国内法の改正

はなされなかったと理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１０１－２（知的財産エンフォースメント指令の国内実施状況 2） 

貴国において、指令 12 条に基づき国内法の改正がなされなかった理由がわか

るようであれば、以下に説明してください。 

英国知的財産権庁の見解によると、1981 年高等裁判所法第 50 条及び 1984 年

県裁判所法第 38 条によって、（上記指令 12 条に対応する）救済を受けることが

できる（前記参照）。 

 

 

                                            
28 Article 12  Alternative measures 

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to 

be subject to the measures provided for in this section, the competent judicial authorities may 

order pecuniary compensation to be paid to the injured party instead of applying the measures 

provided for in this section if that person acted unintentionally and without negligence, if 

execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if pecuniary 

compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 
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Questionnaire (Survey on Injunctions based on Patent Rights)  
- Germany - 

 
 
Q1-1-1 (Legal basis for injunction: 1) 

We understand that, in cases of patent infringement, the legal basis for a patent holder 
to request an injunction (Unterlassung) against an infringer is Article 139 (1)1 of the 
German Patent Act (Patentgesetz: PatG). Is this understanding correct? 
■ Yes       □ No (Please explain the reason in the space below) 
 
 
 
 
Q1-1-2 (Legal basis for injunction: 2) 

In addition to Article 139 (1) of the PatG, are there other provisions concerning 
injunctions in cases of patent infringement? If any provisions exist, please explain their 
legal characteristics. Please also explain the differences (for instance, in the scope of 
application, requirements, effects, etc.) between the provision(s) and Article 139 (1) of 
the German Patent Act. 
■ Yes (Please explain in the space below)        □ No 
Sec. 935, 940 German Code of Civil Procedure (procedure for obtaining a preliminary 
injunction). 
 
Difference:  

- faster way to obtain an injunction compared to main proceedings  
- may be granted with / without oral hearing within weeks / days  

 
Requirements: 

- injunction right  
- clear cut infringement 
- high likelihood of validity 

- injunction ground (urgency) 
- request to be filed 1 – 2 months after learning of infringement 

- all requirements have to be demonstrated by present evidence 
- balance of interest: right holder’s interest in obtaining a preliminary injunction 

and the disadvantages of having to await a decision in main proceedings must 
prevail defendant’s interests  

 
Advantages:  

- fast decision 
- no advance on court costs has to be made  
- judgment enforceable without security having to be furnished 

                                            
1 § 139 PatG 
(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei 
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine 
Zuwiderhandlung erstmalig droht. 
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- appeal against the decision has no suspensive effect 
   
Risks: 

- if injunction turns out to be unjustified, the right holder is liable for damages 
resulting from the execution 

 
Occurrence: Injunctions in patent matters are exceptional 
 
 
 
Q1-2-1 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 1) 

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to Article 139 (1) of 
the PatG or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, is the patent holder 
required to prove the patent infringement? Please explain along with the legal basis 
(provisions, judicial precedents, etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below)        □ No 
Sec 139 (1) reads as follows: 
 
Any person who exploits a patented invention contrary to sec 9 to 13 may be sued by the 
injured party to enjoin such use. The claim is also given if an infringement threatens to 
happen for the first time. 
 
The claim requires a serious concern for future infringement (Schulte/Kühnen, PatG § 
139 Rn. 34). The concern is deemed to be serious if there is  

- a risk for a first infringement (“risk for first offense”)  
- a risk for a repeating infringement of an already happened infringement (“risk 

for re-offense”) 
 
A risk for first offense to be assumed requires the right holder to demonstrate concrete 
facts which reliably reveal that infringement is going to happen (BGH GRUR 1992, 318 
– Jubiläumsverkauf). 
 
An already committed infringement gives rise for the assumption that infringement is 
going to happen again (BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent). Therefore, the 
infringer has to show that further infringing acts are not to be expected (BGH GRUR 
1955, 390 – Spezialpresse). 
 
 
 
Q1-2-2 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 2) 

In cases where a patent holder requests an injunction pursuant to Article 139 (1) of 
the PatG or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above, does the patent holder 
need to prove that he/she has sustained actual damages as a result of the infringement? 
Please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc. 
□ Yes (Please explain in the space below)         ■ No 
The injunction claim serves to protect the right holder from future unlawful infringing 
acts, not to compensate him for damages.  
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The right holder therefore does not have to show that he has sustained any damages 
(BGH GRUR 1955, 97 – Constanze II). 
The requirements for the compensation of damages suffered as a result of the 
infringement are stipulated in sec. 139 (2). 
 
 
 
Q1-2-3 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 3) 

We understand that, when an injunction pursuant to Article 139 (1) of the PatG is 
requested, no requirements for the injunction to be fulfilled are imposed in addition to 
the existence of the infringement of the patent right and the danger of repetition 
(Wiederholungsgefahr) with regard to the infringement. Is this understanding correct? 

In cases where other requirements are imposed in addition to “infringement” and 
“danger of repetition,” (for instance, the intention or negligence of the alleged infringer, 
working of the invention by the patentee, etc.) please explain them along with their legal 
basis and burden of proof. 
□ Yes                    ■ No (Please explain in the space below) 
Sec 139 (1) reads as follows: 
 
Any person who exploits a patented invention contrary to sec 9 to 13 may be sued by the 
injured party to enjoin such use. The claim is also given if an infringement threatens to 
happen for the first time. 
 
The claim requires a serious concern for future infringement. The concern is deemed 
to be serious if there is  

- a risk for a first infringement  
- a risk for repeating infringement of an already happened infringement 

 
A risk for first infringement to be assumed requires the right holder to demonstrate 
concrete facts which reliably reveal that infringement is going to happen. An already 
committed infringement gives rise for the assumption that infringement is going to 
happen again. BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent). Therefore, the infringer 
has to show that further infringing acts are not to be expected (BGH GRUR 1955, 390 – 
Spezialpresse). 
 
Culpability is not required (BGH GRUR 55, 97 – Constanze II). 
 
The claim requires exploitation contrary to sec 9 to 13, i. e. an unlawful use. The 
claimant does not have to show unlawfulness, instead, the defendant has the burden of 
proof for a potential obligatory tolerance which can arise from a license agreement or a 
right of prior use (Schulte/Kühnen, § 139 Rn. 32). 
 
 
 
Q1-2-4 (Requirement(s) for an injunction to be granted: 4 - Interpretation) 

What type of cases are referred to in the statement, “where there is a danger of 
repetition (bei Wiederholungsgefahr),” as a requirement for injunction as prescribed in 
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Article 139 (1) of the PatG? Please explain with concrete examples. 
An already committed infringement gives rise for the assumption that infringement is 
going to happen again (BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent).  
An already occurred infringement does not only establish a risk for repetition of the 
concrete form of infringement but for all equal types of infringement. Accordingly, in 
cases of doubt,  

- production constitutes a risk for subsequent offering and putting on the 
market and  

- offering constitutes a risk for selling.  
A producer will therefore usually be liable for all forms of infringement 
(Schulte/Kühnen, § 139 Rn. 40). 
 
 
 
Q1-2-5 (Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 1 – Defense 
under the PatG) 

In cases where a patent holder requests an injunction against a patent right infringer, 
are there any defenses under the PatG that the alleged infringer may claim in the 
infringement court proceedings against the demand for injunction other than the 
defenses of non-infringement and disputing the plaintiff’s possession of the right? 
□ Yes  (Please explain in the space below)       □ No 
Additional Defenses: 
 
- Demonstration that further infringing acts are not threatening 
 
- Obligatory tolerance resulting from license agreement, right of prior use, research 
exemption, mere private use 
 
- Compulsory License 
 
- Request for stay of procedure with respect to a raised nullity action  
 
- Prescription of the infringing act (a statute-barred infringement can not give rise to a 
risk for re-offense) 
   
- Elimination of risk for re-offense by cease and desist declaration  
 
- Objection of forfeiture 
 
- Objection of patent subreption 
 
- Abuse of dominant position (by refusing to conclude a license agreement with the 
defendant on non-discriminatory and non-restrictive terms and conditions) 
 
- Equity principles in cases of non practicing entities (“patent trolls”): rather reluctant 
court practice:  
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- The District Court of Mannheim (Mitt. 2010, 25) has held that, also an 
entity which does not manufacture nor distribute patented products itself, was 
entitled to the claim of injunctive relief. The enforcement of the claim with the 
aim of establishing a license agreement was, according to the District Court, - 
in principle - consistent with the prevailing legal and economic order and was - 
in principle - not abusive. The wording "in principle" however indicates that 
there is left room for deviating practice. 
  
- The Higher Regional Court of Karlsruhe (InstGE 11, 124) has, in its 
weighing of interests for deciding upon the preliminary suspension of 
enforcement of an injunction, considered the fact that the claimant was a 
non-practicing entity.  
 
- Remarkable is the decision of the District Court of Düsseldorf (GRUR 
2000, 692 - Kontrastmittel) concerning the request for a preliminary 
injunction. The court has held that a non-practicing entity - in contrast to a 
patent holder defending his exclusive market position - should not be entitled 
to a preliminary injunction but should be restricted to await a decision in main 
proceedings.   

 
 
 
Q1-2-6 (Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 1 – Other 
defenses) 

We understand that, in cases where a patent holder requests an injunction against a 
patent infringer, the alleged infringer may plead a breach of the good faith as prescribed 
in Article 2422 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch: BGB) in order to 
avoid the injunction Is this understanding correct? 
□ Yes       □ No  (Please explain in the space below) 
The principle of good faith masters all areas of civil law.  
 
From the principle of good faith one can derive the following general defenses: 

 
- contradictory behaviour (protection of legitimate expectation) (1) 
- dishonest acquisition of legal position (2) 
- no interest deserving of protection (3) 
- insignificance (4) 
- in general: abuse of right (5) 

 
ad (1) 
Aspect (1) encompasses i. a. the forfeiture of rights.  
Claims based on patent infringement can be forfeited if the infringer, because of the 
right holder’s inactivity during a longer period, was entitled to believe and has arranged 
itself with the expectation that the right holder would not pursue his rights (BGH 
                                            
2 § 242 Leistung nach Treu und Glauben 
Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die 
Verkehrssitte es erfordern. 
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GRUR 2001, 323 - Temperaturwächter; Schulte/Kühnen, Einl. Rn. 379). Forfeiture has 
to be taken into consideration by the court ex officio. 
 
Aspect (1) further encompasses the situation that the patentee has expressively declared 
to not claim protection for one special embodiment and at a later stage wants to sue the 
defendant with respect to this special embodiment. The defendant then is entitled to 
raise the objection of good faith (contradictory behaviour) (BGH GRUR 1993, 886 – 
Weichvorrichtung I; BGH NJW 1997, 3377 – Weichvorrichtung II) 
 
ad (2) 
Objection of patent subreption can be raised if the claimant has provoked the grant of 
the patent in indecent manner (deliberate misleading) (RGZ 140, 184). The objection is 
barred as far as a nullity action can be raised (Schulte/Kühnen, § 9 Rn. 94; BGH GRUR 
1954, 107 – Mehrfachschelle; BGH GRUR 1954, 317 – Entwicklungsgerät). 
 
Objections resulting from aspect (3) and (4) are not common in patent litigation cases. 
 
ad (5) 
Objection of abuse of right / fraud: 
RG GRUR 1931, 147 – Seeliger; RG GRUR 1935, 948 – Cerotzky-Bohrer; BGH 
GRUR 1998, 412, 414 – Analgien; BGH GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu  
 
 
 
Q1-2-7 (Defense of alleged infringers against a demand for injunction: 3) 

In cases where a patent holder requests an injunction against a patent infringer, are 
there any other defenses that the alleged infringer may plead in the infringement court 
proceedings against the demand for the injunction? 
□ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
See Q 1-2-5 
 
 
 
Q1-3 (Authority: 1) 

Can an injunction under Article 139 (1) of the PatG only be ordered by a court? Or is 
it possible for any other administrative authorities to issue an injunction under Article 
139 (1) of the PatG? (When a patent holder seeks an injunction against a patent 
infringer pursuant to Article 139 (1) of the PatG, can a patent holder only bring the case 
before a court? Or is it possible to complaint with other administrative authorities? 
-----This question does NOT relate to the authorities of the border controls. Please take 
this into account in your answer.) 
■ Injunctions under Article 139 (1) PatG can be issued only by a court 
□ Injunctions under Article 139 (1) PatG can be issued not only by a court but also by 
other authorities (Please explain specifically in the space below the authorities that can 
issue the injunction order.) 
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Q1-4-1 (Execution of an injunction: 1) 
When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what 

procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the 
judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension 
period with its legal basis Please also explain whether a patent holder or an infringer 
may request to shorten or extend the suspension period. 
■ Yes, a suspension may be provided (Please explain in the space below)     □ No 
Enforcement of judgments (general procedure): 
 
Enforcement applies to judgments which 

- have become legally binding or 
- have been declared provisionally enforceable (sec. 704 German Code of Civil 

Procedure GCCP). 
 

Declaration of provisional enforcement is made by the court ex officio.   
 
Depending on the value in dispute, the enforcing party must deposit a security for 
securing the adversary party against potential damages. In view of the value being in 
dispute in patent infringement cases a deposit of a security is usually mandatory.  
 
The enforcing party is liable for any damages if the first instance judgment is 
overturned in the second instance. 
 
Enforcement of injunctions: 
 
Section 890 - Enforcement of the Order to Refrain from Acts and to Tolerate Acts 
(1) If the debtor acts in breach of his/her obligation to refrain from an act or to 
tolerate the performance of an act, he/she shall be ordered, upon the creditor’s request, 
by the court of the first instance, to pay a fine for each case of contravention and, in 
case that the fine cannot be collected, be sentenced to arrest for disobedience to court 
orders or arrest up to six months. Each individual fine shall not exceed the amount of 
250,000 EUR; the arrest shall not exceed a total period of two years.  
(2) The order is to be preceded by a warning which, if not explicitly formulated in 
the judgment imposing the obligation, is to be issued by the court in the first instance.  
(3) Upon the creditor’s request, the debtor may also be ordered to provide security 
for damages incurred by future offenses over a specified period of time.  
  
 
Suspension upon request of debtor:  Sec 712 
 
Section 712  - Request for Protection of the Debtor 
(1)  If the execution would entail an irreplaceable loss for the debtor, the court is to 
allow upon request that the debtor may avert execution upon provision of security or 
making a deposit irrespective of the security provided by the creditor; in the cases of 
Section 709 Sentence 1, Section 709 Sentence 2 applies mutatis mutandis. If the debtor 
is not able to provide security or make a deposit, the judgement is not to be declared 
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provisionally enforceable or the enforcement is to be limited to the measures as defined 
in Section 720a, Subsection 1, 2.  
(2) The debtor’s request shall not be allowed if it is contrary to the creditor’s 
predominant interest. In cases where Section 708 applies, the court may order that the 
judgment is provisionally enforceable only upon provision of security.  
 
Temporary suspension in case of appeal or objection Sec 719 and Sec 707 
 
Section 719 - Provisional Suspension upon Appeal or Objection 
(1) If an objection or appeal is filed against a judgement declared provisionally 
enforceable, the provisions of Section 707 are to be applied accordingly. The execution 
of a judgement by default can only be suspended against provision of security, unless 
the judgement by default was not issued in a lawful way or the defaulting party proves 
that their default was not caused by negligence.  
(2)   If an appeal to a higher instance is lodged against the judgement declared 
provisionally enforceable, the court of appeal shall order on request that the execution is 
to be provisionally suspended if the execution would entail an irreparable loss for the 
debtor and if it is contrary to the creditor’s predominant interest. The parties are to 
provide evidence for the factual preconditions.  
(3) The decision is issued by way of court order.  
 
Section 707 Suspension of Enforcement 
 
(1) Where restitution to the previous position or a revival of action is requested or the 
plea according to § 321a (violation of the right to be heard) is raised or where the 
lawsuit is continued after the pronouncement of a provisional judgment, the court may 
rule on application that enforcement shall be suspended against or without the provision 
of security or shall take place against the provision of security only and that the 
enforcement measures be set aside against the provision of security. Suspension of 
enforcement without the provision of security is only allowable if it is made credible 
that the debtor is not in a position to provide security and that enforcement would entail 
an irreplaceable loss.  
 
(2) The decision is made by way of a court order. There shall be no appeal against this 
court order. 
 
 
 
Q1-4-2 (Execution of an injunction: 2) 

In cases where the infringement court granted the injunctive relief but subsequently 
said judgment was appealed, and thereby the judgment was not final and binding, is the 
injunction executed before the higher court passes its judgment? 
(Please also explain how the judgment is executed under the German legal system; for 
example, whether the execution is suspended in cases where a higher court suspends the 
execution of an injunction ordered by a lower court; whether the injunction is not 
executed in cases where an appeal is made since the injunction is not executed until it 
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becomes final and binding; whether even the execution of the provisional [preliminary] 
injunction ordered by lower court is suspended when it was appealed and the higher 
court orders the suspension of the execution, etc.) 
□ Yes 
□ No 
■ Both cases exist (Please explain in which cases an injunction is executed and in 

which cases an injunction is not executed.) 
Enforcement of regular injunctions: 
 
see Q 1-4-1 with respect to the enforcement procedure and the possibilities of a 
preliminary suspension in cases of appeal (sec. 719, 707 GCCP) 
 
Enforcement of preliminary injunctions: 
 
Enforcement procedure: 
 
Enforcement of preliminary injunctions follows sec. 928, 929, 890 GCCP. 
A valid execution requires that the preliminary injunction is served by the applicant 
upon the debtor within one month after service. 
It requires in addition that the injunction contains a threat of coercive means. Otherwise, 
such threat must be served separately (BGHZ 120, 82; Zöller/Vollkommer, § 929 Rn. 
18).    
Only validly executed injunctions can be enforced. The enforcement of injunctions in 
case of contraventions follows sec. 890 GCCP.   
 
Suspension in case of appeal:  
 
The enforcement of judgments issuing or upholding (after opposition) a preliminary 
injunction may be suspended under sec. 719, 707; however, suspension will be 
compelled only in rare cases; i. e. if it stands firm that the judgment will be lifted 
(Frankfurt MDR 1997, 393) or lack of urgency has been demonstrated (Köln GRUR 
1982, 504); see Zöller/Herget § 719 Rn. 1.  
 
 
 
Q2-1 (Discretion in issuing an injunction) 

Does a court have discretion in issuing an injunction order pursuant to Article 139 (1) 
of the PatG or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above? Is it possible for a 
court to use its discretion not to order an injunction even if the requirements for the 
injunction prescribed by the law were fulfilled? If it is possible, please explain the legal 
basis for it (provisions, judicial precedents, etc.).  
□ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
German patent law provides the patent holder with a claim for injunctive relief where a 
risk for re-offense or first offense is established, sec. 139 (1). 
Following the US practice where limitations to the claim of injunctive relief have been 
based on equity principles, one can observe an ongoing discussion in German literature 
on the question whether, to what extent and on which legal grounds non practicing 
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entities should be deprived of their claim for injunctive relief. So far however, German 
courts have been rather reluctant in this respect. 
 
Room for discretion is left for the Court rather in issuing a preliminary rather than a 
regular injunction: 
 

- The District Court of Mannheim (Mitt. 2010, 25) has held that, also an entity 
which does not manufacture nor distribute patented products itself, was entitled to the 
claim of injunctive relief. Enforcement of the claim with the aim of establishing a 
license agreement was, according to the District Court, - in principle - consistent with 
the prevailing legal and economic order and was - in principle - not abusive. The 
wording "in principle" however indicates that there is left room for deviating 
practice. 

  
- The Higher Regional Court of Karlsruhe (InstGE 11, 124) has, in its weighing 
of interests for deciding upon the preliminary suspension of enforcement of an 
injunction, considered the fact that the claimant was a non-practicing entity.  

 
- Remarkable is the decision of the Dristrict Court of Düsseldorf (GRUR 2000, 
692) concerning the request for a preliminary injunction. The court has held that 
a non-practicing entity - in contrast to a patent holder defending his exclusive 
market position - should not be entitled to a preliminary injunction but should be 
restricted to await a decision in main proceedings.   

 
 
 
Q2-2 (Cases: 1 – existence) 

Are there any judicial precedents in which an injunction was not granted even though 
a patent infringement and the danger of repetition were successfully proved? 
■ Yes (There are judicial precedents in which an injunction was not granted)  Please 

proceed to Q2-3-1. 
□ No (There is no judicial precedent in which an injunction was not granted)  Please 

proceed to Q2-3-2. 
1) Supreme Court (BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard) 
The Federal Supreme Court has ruled that a defendant sued on a patent is able to defend 
himself against the claim for injunctive relief asserted by the patent proprietor filing the 
action by pleading that the latter abuses a dominant position on the market if he refuses 
to conclude a patent license agreement with the defendant on non-discriminatory and 
non-restrictive terms.  
Yet, the patent proprietor is only culpable of abusive behaviour if the defendant has 
made un unconditional offer to conclude a license agreement to which he stays bound 
and which the patent proprietor must not reject without violating the prohibition of 
discrimination or anti-competitive behaviour, and if the defendant, for the time he is 
already using the subject matter of the patent, complies with the obligations that the 
license agreement yet to be concluded imposes in return for the use of the licensed 
subject matter.  
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2) Dristrict Court of Düsseldorf (GRUR 2000, 692 - Kontrastmittel)  
(concerning the request for a preliminary injunction) The court has held that a 
non-practicing entity - in contrast to a patent holder defending his exclusive market 
position - should not be entitled to a preliminary injunction but should be restricted to 
await a decision in main proceedings 
 
 
 
Q 2-3-1 (Cases: 2 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in such judicial 
precedents where the court did not grant the injunction even though a patent 
infringement and the danger of repetition were proved? If any of the factors were 
considered, please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that 
took the relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, 
please list them.   

□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 
than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

■ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) (District Court of 
Düsseldorf GRUR 2000, 692 – Kontrastmittel (preliminary 
injunction) # 

 
■  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 

(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) (District Court of 
Düsseldorf GRUR 2000, 692 – Kontrastmittel (preliminary 
injunction) ## 

 
□ D  Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 

with regard to the patent infringement) 
□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 

whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.3 

                                            
# 調査回答者による記入である。 
## 調査回答者による記入である。 
3 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.4 

■ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.5 This balance is usually 
made by the courts in deciding about the grant of preliminary 
injunctions. 

□ J  What disservice would the injunction do to the public interest.6 
□ K  The exercise of the right by the patent holder violates anticompetitive 

act or antitrust act.  
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

□ M  Unexpired part of the term of the patent  
■  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) Likelihood of validity of the patent is taken into 
consideration in preliminary injunction proceedings. # 

(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
See Q 2-2 
 
 
 
Q2-3-2 (Cases:3 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in judicial precedents 
where the court did grant the injunction even though the defendant, the alleged infringer, 
claimed that the injunction should not be granted? If any of the factors were considered, 
please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that took the 
relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, please list 
them. 

Please check the factor(s) considered in the judicial precedent(s) where a defendant 
claimed that the injunction should not be approved in consideration of the factors listed 
in Q2-3-1, but the claim was not approved and the injunction was finally ordered. 

□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 
than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

□ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.)  

 
□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 

                                            
4 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
5 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
6 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
# 調査回答者による記入である。 
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(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.)  

 
□ D  Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 

with regard to the patent infringement) 
□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 

whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.7 

□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.8 

□ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.9 

□ J  What disservice would the injunction do to the public interest.10 
■ K  The exercise of the right by the patent holder violates anticompetitive 

act or antitrust act. Supreme Court (BGH GRUR 2009, 694 – Orange 
Book Standard) In this case the Supreme Court hold that the defendant 
may have the right to object / antitrust defense under certain 
circumstances (see above Q 2-2); in the case concerned the 
requirements were not fulfilled and the court granted the injunction. 

 
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

□ M  Unexpired part of the term of the patent  
□  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) 
(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
See Q 2-2 
 
 
 
Q2-4 (Consideration of individual factors – Possibility) 

If there are any other factors the assertion of which would lead to the denial of the 
injunction in addition to those cited in Q2-3 (including factor(s) cited above but not 

                                            
7 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
8 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
9 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
10 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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checked in Q2-3), please explain them including their legal basis.11. 
 
 
 
 
Q3-1 (Judicial precedents) 

Are there any judicial precedents that denied the injunction but ordered payment of 
monetary compensation for future damages? If any, please provide an outline of the 
precedents. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q3-2-1 (Request of compensation for future damages) 

In cases where a patent infringement continues or is likely to continue, is it possible 
for the patent holder to demand compensation for future damages? If it is possible, 
please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc). 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
German Patent Law provides the patentee with a claim for damages according to 139 
(2).  
This claim serves to compensate for damages resulting from past infringing acts. 
German law does not provide a claim for the compensation of future infringing acts. 
The antitrust defense may result in denial of the injunction if the defendant had made un 
unconditional license offer to which he stays bound (see above). In this respect, the 
patentee is entitled to royalties also for future “infringing” acts instead of obtaining an 
injunction. However, this defense can only be raised where the patentee holds a 
dominant position in the market for licenses. 
 
 
 
Q3-2-2 (Compensation for future damages in lieu of injunction) 

Is it possible for a court to deny an injunction pursuant to Article 139 (1) of the PatG 
or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above and to order payment of monetary 
compensation for future damages or future royalties instead of the injunction? If it is 
possible, please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below)  Please proceed to Q3-3.        
■ No 
See Q 3-2-1 
 
 
 
Q3-3 (Basis for calculating compensation for future damages) 

If a court is able to order payment of monetary compensation for future damages or 
                                            
11 We understand that opinions may differ by respondent. If your explanation is your personal opinion, please state to 
that effect. 
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future royalties instead of the injunction and if there is an example or standard for 
calculating the compensation, please explain it. 
 
 
 
 
Q3-4 (Relationship to compulsory licenses) 

While an infringement court proceeding is pending, is it possible to file a petition 
concerning a compulsory license pursuant to Article 24 of the PatG? 
■ Possible       □ Impossible 
 
 
 
 
Q4-1 (TRIPS Agreement: 1) 

Are there any judicial precedents mentioning a relationship between the TRIPS 
Agreement and injunctive relief? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q4-2 (TRIPS Agreement: 2) 

Are there any judicial precedents in which a court denied the injunction even though 
the patent holder claimed that it would be a violation of the TRIPS Agreement if the 
court did not order an injunction although a patent right is infringed (or is likely to be 
infringed)? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q4-3 (TRIPS Agreement: 3) 

Are there any articles or research papers discussing the relationship between the 
TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent 
infringement, especially for those cases where an injunction is denied even though a 
patent infringement continues or is likely to continue? If any, please provide an outline 
of the articles. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q5 (Statistical data) 

Please provide statistical data (number of patent infringement suits, percentage of 
suits won by the patent holder, percentage of settlements) on patent infringement suits 
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for each year from 2005 to 2009.  
If there is published data, please provide the data. If it is available on a website, 

please let us know how to obtain it. 
If there is no published data, please provide data that can be tallied on your side based 

on published figures, etc. 
See attachment（事務局補足：翻訳文に統計データ挿入） 
 
 
 
Q6-1 (Bills) 

Has the German government ever considered restrictions to the right to request an 
injunction? If any official reports or bills are published, please provide an outline of the 
reports or bills with an attachment of the actual reports or bills. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q6-2 (Articles, etc.) 

Are there any articles or research papers on restrictions to the right to request an 
injunction? If any, please provide an outline of the articles and attach the full text. 
Please also describe the profile of the author(s).  
■ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
- Ansgar Ohly, Patenttrolle oder: Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter 
Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre 
Bedeutung für das deutsche und europäische Patentsystem, GRUR Int 2008, 787 
- Christian Osterrieth, Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht neue 
Grenzen?, GRUR 2009, 540 
- Hanns Ullrich, Patents and Standards – A comment on the German Federal Supreme 
Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337 
- Sujitha Subramanian, Different Rules for Different Owners – Does a non-competing 
patentee have a right to exclude? A study of post-ebay Cases, IIC 2008, 419 
- Brigritte Zypries (Federal Ministry of Justice), Grußwort an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Jahrestagung 2008 der Deutschen Vereinigung für Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 2008, 680 
- Dirk Jestaedt, Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung 
„Orange-Book-Standard“, GRUR 2009, 801 
- Heinemann, Anmerkung zu BGH: Missbräuchlichkeit bei Verweigerung eines 
Lizenzvertrags – Orange-Book-Standard, LMK 2009, 286659 
 
 
Q6-3 (Opinions of organizations) 

With regard to the right to request an injunction, are there any opinions, etc. 
expressed by organizations (for example, bar associations, industry organizations, etc.)? 
If any of these opinions, etc. are published, please describe the profile of the 
organization(s). 
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□ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
 
 
 
 
Q7 (List of judicial precedents) 

Please provide a list (including the outline of each case) of the judicial precedents 
used to answer this survey. Please also attach the full text of the judicial precedents. 
BGH GRUR 1992, 318 – Jubiläumsverkauf 
BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent 
BGH GRUR 1955, 390 – Spezialpresse 
BGH GRUR 1955, 97 – Constanze II 
District Court of Mannheim, Mitt. 2010, 25 
Higher Regional Court of Karlsruhe, InstGE 11, 124 
District Court of Düsseldorf, GRUR 2000, 692 - Kontrastmittel 
BGH GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter 
BGH GRUR 1993, 886 – Weichvorrichtung I  
BGH NJW 1997, 3377 – Weichvorrichtung II 
BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschelle  
BGH GRUR 1954, 317 – Entwicklungsgerät 
BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgien  
BGH GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu  
BGHZ 120, 82 
Frankfurt MDR 1997, 393  
Köln GRUR 1982, 504 
BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard 
 
 
Q101-1 (Implementation of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights) 

Article 12 of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights stipulates 
that domestic provisions to order monetary compensation in lieu of an order of 
injunction may be established under certain requirements. 12  We understand that 
Germany did not amend domestic laws for the implementation of said Article. Is this 
understanding correct? 
□ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
Also before implementation of the Enforcement Directive into German law 
correspondent provisions were regulated in: 

- Sec. 100 German copyright act 

                                            
12 Article 12  Alternative measures 
Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the 
measures provided for in this section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be paid 
to the injured party instead of applying the measures provided for in this section if that person acted unintentionally 
and without negligence, if execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if 
pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 

－293－



- sec. 45 German design act 
Amendment of the patent act has not been deliberated during the course of the 
implementation of the Directive.  
The official reasoning (BT Drs. 16/5048) simply holds that, “with respect to the 
facultative character of Art. 12, there was no need of implementation.”  
 
 
 
Q101-2 

Please explain in the space below the reason why domestic law was not modified 
pursuant to Article 12 of the Directive in your country, if possible. 
Amendment of the patent act with respect to Art. 12 has not been deliberated in the 
course of the implementation of the Directive.  
The official reasoning (BT Drs. 16/5048) simply holds that, “with respect to the 
facultative character of Art. 12, there was no need of implementation.” 
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質問票（特許権による差止めに関する調査） ～独国～ 
 

（編注：本翻訳においては、調査先である Cabinet Beau de Loménie の回答に

加えて、本報告書本編の「Ⅱ．諸外国における差止請求権の行使を巡る状況、

４．ドイツ」の執筆者である Dr. Dirk Schüßler-Langeheine 弁護士、Dr. Marc 

Dernauer, LL.M.ドイツ弁護士による、補足情報を脚注に追記している。両氏に

よる補足を記載する際はアスタリスク（＊）の脚注とし、ホフマン・アイトレ

特許法律事務所による補足と記載して、Vossius & Partner より得られた調査結

果の内容と区別した。） 

 

 

Ｑ１－１―１（差止めの根拠規定の所在 1） 

特許権の侵害がある場合に、特許権者が侵害の差止め（injunction; 

Unterlassung）を請求し得る法律上の根拠は、独国特許法（Patentgesetz: PatG）

第 139 条（1）1であると理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

Ｑ１－１―２（差止めの根拠規定の所在 2） 

独国特許法第 139 条（1）以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関

する規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条

文又は裁判例など）と共に説明してください。また、その規定が、独国特許法

第 139 条（1）と、どのような差異（適用範囲、要件及び効力など）を有してい

るのかも説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

独国民事訴訟法第 935 条及び第 940 条（仮差止命令を得るための手続）∗ 

 

差異： 

- 本訴に比べて迅速に差止命令を得られる 

- 数日から数週間で認められる。口頭弁論を行う場合と行わない場合とが

ある。  

 

                                            
1 § 139 PatG 

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei 

Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, 

wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. 
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）差止請求権の（実体法上の）要件を規定しているの

は、ドイツ特許法第 139 条第 1条のみです。ドイツ民事訴訟法第 935 条及び第 945 条が定めているのは、

本案訴訟の代わりに、仮処分手続において差止請求権を行使する（手続法上の）要件である（迅速ではあ

るが、暫定的な行使）。 

 仮差止命令は例外的なものですが、他国、特に日本と比較すると、ドイツではかなり頻繁且つ短期間に

下されている。 
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要件： 

- 差止請求権を有すること 

- 侵害の事実が明白であること 

- 特許権が有効である可能性が高いこと 

- 差止めの根拠（緊急性） 

- 侵害の事実を知ってから 1‐2ヶ月以内に申立てられること 

- すべての要件が証拠によって明らかにされなければならない 

- 利益考量：仮差止命令を得る権利者の利益と、本案判決を待たなければ

ならない不利益が、被告人の利益を上回るものでなければならない。  

 

利点： 

- 決定が迅速になされること 

- 裁判所費用の前払いが必要でないこと 

- 担保を提供しなくとも命令の執行ができること 

- 決定に対して異議申立てがされても、停止されることがないこと 

   

リスク： 

- 差止命令が不当であることが判明した場合、権利者は差止めの執行によ

り生じた損害を賠償する責を負う 

 

頻度： 特許事件で差止命令が認められるのはまれである。 

 

 

Ｑ１－２－１（差止めが認められるための要件 1） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。

法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）      □いいえ 

第 139 条第 1項は、以下のとおりである。 

 
第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者は、その実施を禁じる
ため、被侵害者から訴えられる可能性がある。この請求権は、初めて侵害が発
生するおそれがあるときにも、認められる。 
 

この請求権は、将来の侵害について重大な懸念があることを要件としている

（Schulte/Kühnen, PatG § 139 Rn. 34)。以下が存在する場合に、懸念が重大

なものだとみなされる。 

- 初めて侵害が発生するおそれ（「初めての侵害行為のおそれ」）  

- 既に発生している侵害が反復されるおそれ（「再度の侵害行為のおそれ」）

 

初めての侵害行為のおそれがあると推定されるためには、権利者は、侵害が発

生しようとしていることを相当の確実性をもって根拠づける具体的な事実を示
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す必要がある(BGH GRUR 1992, 318 – Jubiläumsverkauf)。 

 

既に侵害行為が行われている場合には、侵害の反復が推定される(BGH GRUR 

1993, 53 – ausländischer Inserent)。したがって、侵害者はこれ以上の侵害

行為は起こらないということを証明しなければならない(BGH GRUR 1955, 390 –

Spezialpresse)。 

 

 

Ｑ１－２－２（差止めが認められるための要件 2） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証

する必要がありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してくだ

さい。 

□はい（以下に説明してください）       ■いいえ 

差止請求権は、権利者の被った損害を賠償するのではなく、将来の違法な侵害

行為から権利保有者を保護するためのものである。  

従って、権利保有者は自身が損害を被ったことを立証する必要はない (BGH GRUR 

1955, 97 – Constanze II)。 

侵害の結果被った損害の賠償のための要件は、第 139 条第 2 項に規定されてい

る。 

 

 

Ｑ１－２―３（差止めが認められるための要件 3） 

特許法 139 条(1)に基づいて、差止めを請求する場合、特許権侵害があること

と、侵害行為について反復の危険（Wiederholungsgefahr）があることのほかに、

差止請求が認められるための要件（例として、被疑侵害者の故意・過失、損害

の発生、権利者による実施行為の存在等）は課せられていないものと理解して

います。この理解は正しいですか。 

「侵害」と「反復の危険」の他にも要件が課せられている場合、その法的根拠

および立証責任と共に説明してください。 

□はい            ■いいえ 

第 139 条第 1項は、以下のとおりである。 

 
第 9 条から第 13 条までに違反して特許発明を実施する者は、その実施を禁じる
ため、被侵害者から訴えられる可能性がある。この請求権は、初めて侵害が発
生するおそれがあるときにも、認められる。 
 
この請求権は、将来の侵害について重大な懸念があることを要件としている

(Schulte/Kühnen, PatG § 139 Rn. 34)。以下が存在する場合に、懸念が重大

なものだとみなされる。  

- 初めて侵害が発生するおそれ 

- 既に発生している侵害が反復されるおそれ 
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初めての侵害行為のおそれがあると推定されるためには、権利者は、侵害が発

生しようとしていることを相当の確実性をもって根拠づける具体的な事実を示

す必要がある。既に侵害行為が行われている場合には、侵害の反復が推定され

る(BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent)。したがって、侵害者は、

これ以上の侵害行為が起こらないということを証明しなければならない(BGH 

GRUR 1955, 390 – Spezialpresse)。 

 

過失は差止めの要件でない (BGH GRUR 55, 97 – Constanze II)。 

 

この請求権は、第 9条から第 13 条までに違反する実施、すなわち、違法な実施

であることを要件としている。原告は違法性を立証する必要はなく、その代わ

りに被告は、原告が被告の行為を受忍する義務（Duldungspflicht）を負ってい

るということを立証しなければならない。かかる受忍義務が存在するのは、実

施許諾契約や先使用権があるような場合である。(Schulte/Kühnen, § 139 Rn. 

32)。 

 

 

Ｑ１－２―４（差止めが認められるための要件 4―解釈論） 

特許法 139 条(1)における、差止請求の要件としての「反復の危険がある場合

（bei Wiederholungsgefahr）」とは、どのような場合を指すのですか。具体的

に説明してください。 

既に侵害行為が行われている場合には、侵害の反復が推定される(BGH GRUR 

1993, 53 – ausländischer Inserent)。 

既に侵害行為が行われたとの事実によって、当該侵害行為が反復されるおそれ

のみならず、それと同等のあらゆる態様の侵害行為が発生するおそれがあるこ

とも立証される。このため、疑義がある場合には、以下のとおりとなる。  

- 生産は、事後の提供及び流通がなされるおそれを生ぜしめ、 

- 提供は、販売がなされるおそれを生ぜしめる。  

よって、製造業者は、通常、あらゆる態様の実施行為について責任を負う

(Schulte/Kühnen, § 139 Rn. 40)。 

 

 

Ｑ１－２－５（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 1―知的財産法上の抗弁） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合、非侵害及び権利が真

に原告に帰属しているかの点のほかに、被疑侵害者が差止めを免れるために侵

害訴訟手続中で主張しうる知的財産法上の抗弁はありますか。 

□ある（以下に説明してください）  □ない 

その他、抗弁として主張しうるもの： 

 

- さらなる侵害行為のおそれが存在しないことの証明 
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- 以下の理由ゆえに生じる権利者の受忍義務：実施許諾契約、先使用権、研究

目的での実施の例外、単なる私的使用であること 

 

- 強制実施許諾 

 

- 無効訴訟が申し立てられたことに基づき求められる訴訟手続の停止  

 

- 侵害行為の時効（制定法で禁止された侵害は、再度の違反行為の危険を形成

しえない）∗ 

   

- 停止命令が発せられたことによる、侵害行為の反復のおそれが存在していな

いということ  

 

- 失権の抗弁 

 

- 特許騙取の抗弁∗∗ 

 

- 支配的地位の濫用（非差別的かつ非妨害的な条件での被告人との実施許諾契

約の締結を拒否することによる） 

 

- NPE（「パテント・トロール」）の場合の衡平の原則：裁判所はどちらかといえ

ばこの原則に依拠することには消極的である。 

 

- マンハイム地方裁判所 (Mitt. 2010, 25) は、特許製品そのものを生

産したり、頒布したりしていない権利主体であっても、差止めによる救

                                            
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）差止請求権の時効のことを指す。ある侵害行為に対

する差止請求権が時効になることによって、更なる反復の危険がないとみなされる。 

 時効になるのは「侵害行為」ではなく、常に「差止請求権」のみである。差止請求権が生じるのは、特

定の侵害行為によって反復の危険が推定されるからというのがその理由である（又は、初めての違反行為

が危惧される状況）。差止請求権が時効となるのは、ドイツ法では請求権の発生時（侵害行為が行われた時

点。正確には、侵害行為が行われた年の終わりを起点にして算定される）、若しくは、被侵害者による侵害

者や侵害の認識（あるいは、重過失による不認識）から原則として 3年後である。よって、侵害行為の発

生及び侵害や侵害者の認識、あるいは、重過失による不認識から 3 年以上が経過すると、当該侵害行為に

対する差止請求権が時効となる。差止請求権自体が当該侵害行為から発生したものであるため、同時に反

復の危険も消滅することとなる。 

 侵害行為が継続される場合は、新たな侵害行為の各々が反復行為の危険を招くことになり、それに対す

る差止請求権が発生する。従って、差止請求権の時効期間が開始されるのは、侵害者が侵害行為を停止し

てからということになり、最後の侵害行為を起点に算定される。 
∗∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）ドイツ語でいう"Patenterschleichung"を指す。 

 内容としては、事実関係によって次のように微妙に違うケースが取り上げられている。 

1. 特許庁の欺瞞によって、付与された特許が騙取されること。特に、特許の付与の妨げとなるような事

前の公開や先使用の隠蔽によるもの。 

2. 特許権者は、特許が無効と判断されるべきと認識したにもかかわらず、和解による紛争解決を計り、

無効訴訟における特許の効力の維持が得られること。 

3. 消滅した特許の権利が再び回復されるべきという考えから、意識的に虚偽の申立てを行い、（手続おけ

る）権利回復が得られること。 
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済を享受しうると判示した。同地裁によると、実施許諾契約を締結する

ことを目的とした差止請求権の行使は、原則として、現行の法秩序及び

経済秩序の一部としてある特許制度上予定されていることであり、原則

として、権利の濫用にあたらない。ただし、「原則として」という表現

は、例外が作られうる余地を残すものではある。 

  

- カールスルーエ高等地方裁判所 (InstGE 11, 124) は、差止命令の暫

定的な執行停止に関して判断するために行った利益考量の際に、原告が

NPE であることを考慮した。 

 

- 注目すべきは、仮差止めの申立てに関して判断を下した 

デ ュ ッ セ ル ド ル フ 地 方 裁 判 所 (GRUR 2000, 692 – 造 影 剤

〔Kontrasmittel〕事件) の判決である。同裁判所は、独占的な市場で

の地位を守ろうとする特許権者とは異なって、NPE には仮差止命令を請

求する権原がなく、本案判決による救済を求めるべきであると判示し

た。 

 

 

Ｑ１－２－６（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 2―その他の抗弁） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者は差止

めを免れるために、民法 242 条2の信義則違反の抗弁を主張しうると理解してい

ます。この理解は正しいですか。 

□正しい          □正しくない（以下に説明してくだい） 

信義則は、民事法のあらゆる領域で適用される。  

 

信義則から、以下の一般的抗弁を導くことができる： 

 

- 矛盾する行動（正当な期待の保護）(1) 

- 法的地位が不正に取得されたこと (2) 

- 保護に値する利益がないこと (3) 

- 重要でないこと (4) 

- 一般的に：権利の濫用 (5) 

 

上記の(1)について 

(1)は、特に権利の喪失を含んでいる。  

長期間にわたり権利者が権利行使しなかった場合には、権利保有者が自己の権

利を追求しないものと侵害者が信じてもやむを得ないとの事情があると言え、

また侵害者がそのような期待を抱くに至った場合、特許権侵害に基づく差止請

                                            
2 § 242 Leistung nach Treu und Glauben 

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht 

auf die Verkehrssitte es erfordern. 
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求権は喪失することがある(BGH GRUR 2001, 323 - Temperaturwächter; 
Schulte/Kühnen, Einl. Rn. 379)。差止請求権の喪失については、裁判所が職

権により考慮しなければならない。 

 

 (1)の観点の下では、さらに、特許権者がある特別な実施態様の保護を請求し

ないと明示的に宣言していたにもかかわらず、後になって、かかる実施態様に

関して被告を提訴するような場合をも対象となる。この場合、被告は信義則違

反の抗弁を主張することができる（矛盾する行動） (BGH GRUR 1993, 886 –

Weichvorrichtung I; BGH NJW 1997, 3377 – Weichvorrichtung II)。 

 

上記の(2)について 

原告が不当な方法（故意に誤認を生ぜしめたこと）で特許を取得した場合、特

許権詐取の抗弁を主張することができる (RGZ 140, 184)。無効訴訟が提起され

ている場合、この抗弁を主張することはできない(Schulte/Kühnen, § 9 Rn. 94; 

BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschelle; BGH GRUR 1954, 317 –

Entwicklungsgerät)。 

 

(3)及び(4)に基づく抗弁は、特許事件ではあまり援用されない。 

 

上記の(5)について 

権利濫用／詐欺的行為の抗弁： 

RG GRUR 1931, 147 – Seeliger; RG GRUR 1935, 948 – Cerotzky-Bohrer; BGH GRUR 
1998, 412, 414 – Analgien; BGH GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu 
 

 

Ｑ１－２－７（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 3） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合に、被疑侵害者が差止

めを免れるために侵害訴訟手続中で主張しうる、その他の抗弁はありますか。 

□ある（以下に説明してください）  □ない 

Q 1-2-5 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ１－３（機関 1） 

独国特許法第 139 条（１）に基づく差止めの請求は、裁判所に対してのみ訴

えるのでしょうか。それとも、行政機関にも差止めを訴えることは可能でしょ

うか。（水際措置を除く。） 

■はい(特許法第 139 条(1)に基づく差止命令を出すことができるのは、裁判所

のみである) 

□いいえ 
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Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求する

ことが可能かどうかも含め、説明してください。 

■はい（以下に説明してください）  □いいえ 

判決の執行（一般的手続）： 

 

以下の判決が執行される。 

- 確定力のある終局判決、又は 

- 仮執行宣言が付された終局判決（独国民事訴訟法第 704 条） 

 

仮執行の宣言は、裁判所が職権により行う。 

 

訴額に応じて、執行債権者は執行により債務者に生じる可能性のある損害につ

き保証する担保を提供しなければならない。特許侵害事件における訴額の大き

さに鑑みて、通常は担保の提供が義務付けられている。 

 

第一審判決が第二審で覆された場合、執行債権者は、生じた一切の損害につい

て賠償する責を負う。 

 

差止命令の執行： 

 

第 890 条 – 行為を止めさせる命令及び行為を受忍させる命令の執行 

(1) 債務者が行為を止める義務又は行為を行うことを受忍する義務に違反

して行動する場合、その者は、債権者の請求に応じて、第一審裁判所により、

違反一件につき罰金を支払うよう命じられるか、罰金が徴収できない場合には、

裁判所命令の不遵守により拘束されるよう宣告されるか、最大 6 ケ月拘束され

るよう宣告されるものとする。罰金は 1件当たり、250,000 ユーロを超えないも

のとし、拘束は合計で 2年を超えないものとする。 

(2) 命令に先立って警告が行われるものとし、義務を課す判決において警告

が明示的に述べられていない場合、警告は第一審裁判所が交付するものとする。

(3) 債権者の請求に応じて、債務者は指定期間における将来の違反行為によ

り被る損害について保証金を差し入れるよう命じられることがある。 

  
 
債務者の請求に応じた停止： 第 712 条 
 

第 712 条  - 債務者による保護の請求 

(1)  執行により債務者に埋め合わせのきかない損害が生じる場合、裁判所
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は、請求に応じて、保証金の差し入れを条件として、又は債権者が差し入れた

保証金とは無関係の預託金の差し入れを条件として、債務者が執行を免れるこ

とができると認めるものとする。第 709 条第 1文に該当する場合、第 709 条第 2

文が準用されるものとする。債務者が保証金又は預託金を差し入れることがで

きない場合、判決は仮執行ができるものと宣言されないか、又は執行が第 720a

条第 1項及び第 2項に規定される措置に限定されるものとする。  

(2) 債務者の請求が債権者の主たる利益に反する場合、債務者の請求は認め

られないものとする。第 708 条が適用される場合、裁判所は保証金の差し入れ

があった場合にのみ判決を仮執行できると命じることができる。  

 
上訴又は異議申立に応じた一時的停止 第 719 条及び第 707 条 

 

第 719 条 – 上訴又は異議申立に応じた暫定的停止 

(1) 異議申立又は上訴が仮執行宣言付判決に対して提起される場合、第 707

条の規定が準用されるものとする。欠席判決が適法に出されなかった場合、又

は欠席者が自己の欠席が不注意により生じたのではないことを証明する場合を

除き、欠席判決の執行は保証金の差し入れがあった場合にのみ停止することが

できる。  

(2)   上級審への上訴が仮執行宣言付判決に対して提起される場合、上訴審は、

執行により債務者に埋め合わせのきかない損害が生じる場合、及び執行が債権

者の主たる利益に反する場合には、請求に応じて、判決の執行を暫定的に停止

するよう命じるものとする。当事者は事実に基づく前提条件を証明する証拠を

提出するものとする。  

(3) 決定は裁判所命令により出される。  

 

第 707 条 — 執行の停止 

 

(1) 原状回復若しくは手続の再開が請求されるか、第 321a 条（審問を受ける権

利の侵害）に基づく抗弁が行われるか、又は仮判決の宣告後に訴訟が継続する

場合、裁判所は、請求に応じて、執行が保証金の差し入れの有無に関わらず停

止されるか、保証金の差し入れを条件に行われること、及び執行措置が保証金

の差し入れを条件に取り消すことを判示することができる。債務者が保証金を

差し入れる立場になく、かつ、執行により埋め合わせのきかない損害が生じる

ことが信用できる場合にのみ、保証金の差し入れがなされずに執行を停止する

ことが認められる。  

 

(2) 決定は裁判所命令により行われる。この裁判所命令に対する上訴は行うこ

とができない。 

 

 

 

－303－



Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

□いいえ 

■どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

通常の差止命令の執行： 

 

上訴された場合の執行手続及び暫定的な執行停止の可能性に関しては、Q 1-4-1

を参照のこと（独国民事訴訟法第 719 条、第 707 条）。 

 

仮差止命令の執行： 

 

執行手続： 
 
仮差止命令の執行は、独国民事訴訟法第 928 条、第 929 条、第 890 条に従う。 

仮差止命令の執行は、当該命令が発せられた日又は当該命令の名宛人に対し

てそれが送達された日から一ヶ月以内でなければ認められない。 

これに加えて、仮差止命令が強制手段予告と共になされている必要がある。

強制手段の予告なして仮差止命令の決定がされる場合、かかる強制手段はは別

途裁判所により予告され、送達されなければならない(BGHZ 120, 82; 

Zöller/Vollkommer, § 929 Rn. 18)。∗ 

                                            
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）裁判所による仮差止命令を有効に執行するためには、

強制手段（罰金または拘留）予告と共に仮差止命令が出されなくてはならない。通常これは、仮処分手続

で申立人が同時に申し立てるので、裁判所はそれに応じて決定を下す（これについては、本報告書「Ⅱ．

諸外国における差止請求権の行使を巡る状況、４．ドイツ」(4)を参照）。 

特許侵害により裁判所が差止請求を認めると、特許侵害者に差止命令を下し、更なる特許侵害行為を禁

ずるために、違反に対して250,000ユーロ以下の罰金又は6ヶ月以内の拘留が課せられることを予告する。

特許侵害者が裁判所の差止命令に違反する場合に、特許権者は、裁判所が侵害者に対して罰金若しくは拘

留を課すよう申立てを行える。 

 理論的には、仮差止命令の決定は強制手段の予告なしで可能であるが、通常の法実務においては考えに

くい。仮にそのようなことがあるとすれば、強制手段が別途裁判所により予告され、被申立人に送達され

るべきということになる。 

 この点は、仮差止命令（仮処分）をどのように執行するかという問題とは厳格に区別されなければなら

ない。これは裁判所が直接行うものではなく、仮差止の執行にあたっては、申立人が自ら仮差止命令の執

行名義を被申立人に対し送達しなければならない。これによって初めて、仮差止の効力が発生する（通常

これは、方式的な送達を執行官に依頼して行われる）。 
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有効な差止命令のみが強制執行されうる∗。債務者が不作為義務に反している

場合に発せられる差止命令の執行は、独国民事訴訟法第 890 条に従う。  
 
上訴の場合の停止： 

 

仮差止命令を発したか、（異議申立後に）仮差止命令を発した決定を支持した決

定の執行は、第 719 条及び第 707 条に基づいて停止されうる。ただし、停止さ

れるのは稀である。すなわち、判決が破棄されることが確実である場合

(Frankfurt MDR 1997, 393) 又は緊急性の欠如が証明された場合のみである。

Zöller/Herget § 719 Rn. 1 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ２－１（差止請求の認否に関する裁量権） 

独国特許法第 139 条（１）に基づく差止めの請求を認めるか否かについて、

裁判所（法院）が裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件

を満たしていてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはでき

ますか。そうであれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明して

ください。 

□はい（以下に説明してください）   □いいえ 

独国特許法は、侵害行為の反復のおそれ又は初めての侵害行為のおそれが立証

されれば、特許権者に差止請求権を与えている。第 139 条第 1項を参照のこと。

衡平の原則に従って差止請求権を制限している米国の実務に倣って、ドイツ

の学説では、NPE は差止救請求権を剥奪されるべきかどうか、どの程度剥奪され

るべきか、そしてどのような法的根拠に基づき剥奪されるべきかについて、現

在、議論されていることがわかる。しかしながら、これまでのところ、独国裁

判所はこの点に関して判断を渋っている。 

 

裁判所の裁量の余地は、通常の差止命令ではなく、仮差止命令を出すにあたっ

て残っている。 

 

- マンハイム地方裁判所 (Mitt. 2010, 25) は、特許製品そのものを生産し

たり、頒布していない権利主体であっても、差止めによる救済を享受しうる

と判示した。同地裁によると、実施許諾契約を締結することを目的とした差

止請求権の行使は、原則として、現行の法秩序及び経済秩序の一部としてあ

る特許制度上予定されていることであり、原則として、権利の濫用にあたら

ない。ただし、「原則として」という表現は、例外が作られうる余地を残すも

のではある。 

 

                                            
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）有効に被申立人に送達された仮差止命令（ドイツ法

律専門用語では「執行された」ともいう）のみが強制執行できるとの意味である。 
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- カールスルーエ高等地方裁判所 (InstGE 11, 124) は、差止命令の暫定的

な執行停止に関して判断するために行った利益考量の際に、原告が NPE であ

ることを考慮した。 

 

- 注目すべきは、仮差止めの申立てに関して判断を下したデュッセルドルフ地

方裁判所(GRUR 2000, 692 – 造影剤〔Kontrasmittel〕事件) の判決である。同

裁判所は、独占的な市場での地位を守ろうとする特許権者とは異なって、NPE

には仮差止命令を請求する権原がなく、本案判決による救済を求めるべきであ

ると判示した。 

 

 

 

Ｑ２－２（事例 1―有無） 

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認め

られなかった裁判例はありますか。 

■はい（差止めが認められなかった裁判例がある）  Ｑ２－３－１に進んで

ください。 

□いいえ（差止めが認められなかった裁判例はない）  Ｑ２－３－２に進ん

でください。 

1) 最高裁判所 (BGH GRUR 2009, 694 – オレンジ・ブック標準事件) 

連邦通常最高裁判所（BGH）は、特許権者が非差別的かつ非妨害的な条件（die 

nicht discriminierender und nicht behindernder Bedingung）で被告と実施

許諾契約を締結することを拒否していた場合には、特許侵害で訴えられた被告

は、特許権者が市場での支配的地位を濫用していると主張することによって、

訴訟を提起した特許権者がする差止請求に対して抗弁することができると判示

した。  

ただし、特許権者の行動が濫用的で違法性があるとされるのは、以下の場合

に限られる。すなわち、被告が、無条件の実施許諾契約で、かつ自らを拘束す

ることになるものの締結を申し入れていて、特許権者がかかる実施許諾契約の

締結を拒絶することが差別的又は反競争的行動の禁止の違反に当たり、かつ、

被告が、既に特許権の対象を実施していた場合には、その実施期間について、

かかる実施許諾契約が締結されるとすれば許諾の見返りとして被告が負うこと

になる義務を遵守していた場合のみである。  

 

2) デュッセルドルフ地方裁判所 (GRUR 2000, 692 – 造影剤〔Kontrasmittel〕
事件)  

（仮差止めの申立てに関して）裁判所は、市場での独占的な地位を守る特許権

者とは異なって、NPE には仮差止めを請求する権原はなく、本案判決による救済

を求めるべきであると判示した。 
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Ｑ２－３－１（裁判例 1）（事例 2―個別の考慮要素） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例において、以下の要素（Ａ～

Ｎ）が考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れ、

どの裁判例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。裁判例

が複数ある場合、複数挙げてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

■ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等）(デュッセルドルフ地方裁判所 GRUR 2000, 692 – 造
影剤（仮差止命令）# 

■ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等）(デュッセルドルフ地方裁判所 GRUR 2000, 692 
– 造影剤（仮差止命令）## 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか3 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか4 

■ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか5 仮差止めを認めるかに関して決

定する際に、裁判所が通常はこのバランスを取っている。 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか6 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

■ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください)  特許
権が有効である可能性は仮差止請求手続で考慮される。### 

                                            
# 調査回答者による記入である。 
## 調査回答者による記入である。 
3 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
4 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
5 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
6 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
### 調査回答者による記入である。 
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（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

Q 2-2 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ２－３－２（裁判例 2） 

 Ｑ２－３－１で挙げた要素を考慮して差止めを認めるべきではないと被告

が主張したものの、そのような主張が認められず、最終的に差止めが命じられ

た裁判例で、考慮された要素について□にチェックを入れてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか7∗ 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか8 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか9 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか10 

■ Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか。最高裁判所(BGH 

GRUR 2009, 694 – オレンジ・ブックの基準) 本件で、最高裁判

所は、被告人が、一定の条件に基づき、異議申立／独占禁止法

違反の抗弁を行う権利を有すことがあると判示した(Q 2-2 を参

                                            
7 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）仮処分命令を仮処分手続において下すべきか否かの

考量で、「G」は常に基準として用いられる。 
8 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
9 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
10 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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照のこと); 本件では、要件が満たされず、裁判所は差止請求を

認めた。 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

Q 2-2 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）11 

Ｑ２－３－１において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差

止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

 

 

 

 

Ｑ３－１（裁判例） 

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ３－２－１（将来の損害賠償請求） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特

許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法

的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

独国特許法は、第 139 条第 2 項に従って特許権者に損害賠償請求権を与えてい

る。 

これは、過去の侵害行為から生ずる損害について賠償を受けるための権利で

ある。独国法は、将来の侵害行為に対する損害賠償請求権を規定していない。 

被告が、無条件かつ自らを拘束することになる実施許諾契約の締結を申し出

                                            
11 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 

－309－



ている場合には、独占禁止法違反の抗弁を主張することで差止請求が棄却され

る可能性はある（前記を参照のこと）。この点で、特許権者は差止命令を得る代

わりに将来の「侵害」行為に対してもロイヤリティを請求する権利を有する。

ただし、この抗弁を主張しうるのは、特許権者が当該実施許諾に関する市場で

支配的地位を有している場合のみである。 

 

 

 

Ｑ３－２－２（差止めに代わる将来の損害賠償） 

特許法139条(1)に基づく差止めを否定して、将来に向かっての金銭的賠償（補

償）の支払いを命じることはできますか。その根拠（条文、裁判例など）と共

に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）Ｑ３－３に進んでください   ■いいえ 

Q 3-2-1 を参照のこと。 

 

 

 

Ｑ３－３（将来の損害賠償の算定基準） 

裁判所が、将来の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることができる場合、

算定の例及び基準があれば、説明してください。 

 

 

 

 

Ｑ３－４（強制実施との関係） 

侵害訴訟の係争中に、ドイツ特許法第 24 条に基づく強制実施許諾に関する申

し立てをすることができますか。 

■可能             □不可能 

 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ∗ 

 

 

                                            
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）TRIPs 協定が採択される以前から、それに相当する手

段がドイツ法で規定されていたため、差止命令を科す手段の規定を目的とした同協定は、ドイツ法には当

てはまらないものと見なされることがドイツ国内では多い。 
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Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所（法院）が差

止めを命じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そ

のような主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はあります

か。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

＊事務局挿入 

  件数 （％） 

地裁（LG）     

勝訴 93 53.5 

敗訴 66 37.9 

一部勝訴 15 8.6 

高裁（OLG）     

勝訴 37 58.7 

敗訴 17 27.0 

一部勝訴 9 14.3 

最高裁     
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（BGH） 

勝訴 5 50.0 

敗訴 2 20.0 

一部勝訴 3 30.0 

 

出典：Rebel, Dieter 
Gewerbliche Schutzrechte  
Anmeldung - Strategie - Verwertung 
6. edition, 2009 
 

 

 

Ｑ６－１（法律案） 

差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

□ある（以下に説明してください）      ■ない 

 

 

 

 

Ｑ６－２（論文等） 

差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 

■はい（以下に説明してください）∗        □いいえ 

- Ansgar Ohly, Patenttrolle oder: Der patentrechtliche 
Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? – Aktuelle 
Entwicklungen im US-Patentrecht und ihre Bedeutung für das deutsche und 
europäische Patentsystem, GRUR Int 2008, 787 
- Christian Osterrieth, Patent-Trolls in Europa – braucht das Patentrecht 
neue Grenzen?, GRUR 2009, 540 
- Hanns Ullrich, Patents and Standards – A comment on the German Federal 
Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337 
- Sujitha Subramanian, Different Rules for Different Owners – Does a 
non-competing patentee have a right to exclude? A study of post-ebay Cases, 
IIC 2008, 419 

- Brigritte Zypries (Federal Ministry of Justice)、 Grußwort an die 

                                            
∗ （ホフマン・アイトレ特許法律事務所による補足）Ralf Uhrich, Entwaffnung der Patenttrolle? – Zur 
Einschränkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im anglo-amerikanischen und 
deutschen Recht, Zeitschrift für Geistiges Eigentum (ZGE) 1 (2009), 59-93 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung 2008 der Deutschen 
Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, GRUR 2008, 680
- Dirk Jestaedt, Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung 
„Orange-Book-Standard“, GRUR 2009, 801 
- Heinemann, Anmerkung zu BGH: Missbräuchlichkeit bei Verweigerung eines 
Lizenzvertrags – Orange-Book-Standard, LMK 2009, 286659 
 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ７（判例の一覧） 

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

BGH GRUR 1992, 318 – Jubiläumsverkauf 
BGH GRUR 1993, 53 – ausländischer Inserent 
BGH GRUR 1955, 390 – Spezialpresse 
BGH GRUR 1955, 97 – Constanze II 
District Court of Mannheim, Mitt. 2010, 25 

Higher Regional Court of Karlsruhe, InstGE 11, 124 

District Court of Düsseldorf, GRUR 2000, 692 - Kontrastmittel 
BGH GRUR 2001, 323 – Temperaturwächter 
BGH GRUR 1993, 886 – Weichvorrichtung I  
BGH NJW 1997, 3377 – Weichvorrichtung II 
BGH GRUR 1954, 107 – Mehrfachschelle  
BGH GRUR 1954, 317 – Entwicklungsgerät 
BGH GRUR 1998, 412, 414 – Analgien  
BGH GRUR 1998, 1034, 1036 - Makalu  
BGHZ 120, 82 

Frankfurt MDR 1997, 393  

Köln GRUR 1982, 504 

BGH GRUR 2009, 694 – Orange Book Standard 
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Ｑ１０１－１（知的財産エンフォースメント指令の国内実施状況） 

欧州の知的財産エンフォースメント指令（Directive 2004/48/EC of the 

European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement 

of intellectual property rights）の 12 条は、一定の要件の下で、差止め命

令に代えて金銭填補を命じうる国内規定を設けることができるとされています
12。 

貴国においては、同条の国内実施（implementation）のために、国内法の改正

はなされなかったと理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

エンフォースメント指令の国内実施の前にも、これに相当する規定は以下に定

められていた。 

- 独国著作権法第 100 条 

- 独国意匠法第 45 条 

特許法改正は指令の国内実施の過程では審議されなかった。  

公式の理由 (BT Drs. 16/5048) は、「第 12 条の任意的性格に鑑みると、国内実

施の必要がない」と述べるにとどまっている。  

 

 

 

Ｑ１０１－２ 

貴国において、指令 12 条に基づき国内法の改正がなされなかった理由がわか

るようであれば、以下に説明してください。 

第 12 条に関する特許法改正は指令の国内実施の過程では審議されなかった。  

公式の理由 (BT Drs. 16/5048) は、「第 12 条の任意的性格に鑑みると、国内実

施の必要がない」と述べるにとどまっている。 

 

 

                                            
12 Article 12  Alternative measures 

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to 

be subject to the measures provided for in this section, the competent judicial authorities may 

order pecuniary compensation to be paid to the injured party instead of applying the measures 

provided for in this section if that person acted unintentionally and without negligence, if 

execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if pecuniary 

compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 
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資料Ⅰ  
 

海外調査結果 

資料 5 フランス 
 

依頼先：Cabinet Beau de Loménie 

（原文及び翻訳文） 

 
 



 

 

 

 



 

Questionnaire (Survey on Injunctions based on Patent Rights)  
– France – 

 
 
Q1-1-1 (Legal basis for injunction: 1) 

We understand that, in cases of patent infringement, the legal basis for a patent holder 
to request an injunction (interdiction) against an infringer is Article L613-31 of the 
French Intellectual Property Code (Code de la propriété intellectuelle). Is this 
understanding correct? 
□ Correct       ■ Incorrect (Please explain in the space below.) 
And also article L. 613-4 of same Code: 
 
« 1. Est également interdite, à défaut de 
consentement du propriétaire du brevet, 
la livraison ou l'offre de livraison, sur le 
territoire français, à une personne autre 
que celles habilitées à exploiter 
l'invention brevetée, des moyens de mise 
en œuvre, sur ce territoire, de cette 
invention se rapportant à un élément 
essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait 
ou lorsque les circonstances rendent 
évident que ces moyens sont aptes et 
destinés à cette mise en œuvre. 
2. Les dispositions du 1 ne sont pas 
applicables lorsque les moyens de mise en 
œuvre sont des produits qui se trouvent 
couramment dans le commerce, sauf si le 
tiers incite la personne à qui il livre à 
commettre des actes interdits par l'article 
L. 613-3. 
3. Ne sont pas considérées comme 
personnes habilitées à exploiter 
l'invention, au sens du 1, celles qui 
accomplissent les actes visés aux a, b et c 
de l'article L. 613-5 ». 
 

“ 1. It shall also be prohibited, save 
consent by the owner of the patent, to 
supply or offer to supply, on French 
territory, to a person other than a person 
entitled to work the patented invention, 
the means of implementing, on that 
territory, the invention with respect to an 
essential element thereof where the third 
party knows, or it is obvious from the 
circumstances, that such means are 
suited and intended for putting the 
invention into effect. 
 
2. Paragraph 1 shall not apply where the 
means of implementation are staple 
commercial articles, except where the 
third party induces the person supplied to 
commit acts prohibited by Article L613-3.
 
 
3. Persons carrying out the acts referred 
to in items (a), (b) and (c) of Article 
L613-5 shall not be deemed persons 
entitled to work the invention within the 
meaning of paragraph 1”. 

 

 
Please note that both articles relate to the infringing acts that can be prosecuted either 
                                            
1 Article L613-3. 
Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : 
a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins 
précitées du produit objet du brevet ; 
b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que 
l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le 
territoire français ; 
c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit 
obtenu directement par le procédé objet du brevet. 
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within the framework of an action on the merits or in order to claim for temporary 
injunctions. Article L. 613-3 and L. 613-4 are not limited to actions on the merits and 
can be invoked for supporting a claim for temporary injunction as well. 
 
In addition, the legitimacy to claim injunctions results: 

- as for actions on the merits, from article L. 611-1 §12 FIPC which grants an 
exclusive right to the patentee, implying that the judge must protect and enforce 
this exclusive right by prohibiting any non-authorised party to exploit this 
private right; the judge can also, pursuant to article L. 615-7-1 FIPC3 order 
some other kinds of injunctions that are not limited to prohibition of future use; 

- as for temporary injunctions, from article L. 615-3 FIPC (see next question). 
 
 
Q1-1-2 

We understand that Article L615-34 of the Intellectual Property Code stipulates a 
provisional injunction order and, therefore, cannot be the legal basis for a permanent 
injunction granted by a court on the merits. Is this understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
                                            
2 “An industrial property title may be granted by the Director of the National Institute of Industrial Property to any 
invention, conferring on the holder or his successors in title an exclusive right to work the invention”. 
3 "In the event that infringement is found to have occurred in civil proceedings, the court may order, at the request of 
the injured party, that the products held to be infringing and the materials and instruments having played an 
essential role in the creation or manufacture are withdrawn from trade networks, definitively separated from these 
networks, destroyed or confiscated for the benefit of the injured party. 
The court may also order any appropriate measure in relation to the publicity of the judgment, in particular its 
posting or its partial or complete publication in newspapers or in online public communication services as 
designated by the court, according to a procedure that the court shall define. 
The measures mentioned in the first two paragraphs are ordered at the cost of the infringer." 
4 Article L615-3 
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir 
ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les 
services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la 
poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures 
urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, 
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur 
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement 
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est 
imminente. 
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties 
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un 
tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou 
leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le 
recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et 
immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément 
au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la 
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations 
pertinentes. 
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement 
contestable. 
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la 
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en 
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. 
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au 
fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, 
sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans 
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. 
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Q1-1-3 (Legal basis for injunction: 2) 

Are there any provisions concerning injunction in cases of patent infringement in 
addition to Article L613-3 of the French Intellectual Property Code? If any, please 
explain the legal characteristics of the injunction along with its legal bases (provisions, 
judicial precedents, etc.). Please also explain the deference (for instance, in the scope of 
application, requirements, effects, etc.) of the provision(s) from Article L613-3 of the 
French Intellectual Property Code. 
■ Yes (Please explain in the space below.)       □ No 
An injunction order is not different from any other part of a judgment. Any provision 
relating to judgment also applies to injunction order. As a consequence, there is no 
specific requirement with respect to injunction for patent infringement.  
 
Please note a Court cannot order an injunction if the plaintiff does not claim it. 
 
 
 
Q1-2-1 (Requirements for an injunction) 

We understand that, when an injunction pursuant to Article L613-3 of the French 
Intellectual Property Code or the provisions, if any, referred to in Q1-1-3 is requested, 
no requirements for the injunction to be fulfilled are imposed in addition to the 
existence of the infringement of the patent right (contrefaçon). Is this understanding 
correct? 

In cases where other requirements are imposed in addition to infringement (for 
instance, the intention or negligence of the alleged infringer, occurrence of patentee’s 
actual damages, working of the invention by the patentee, etc.) please explain them 
along with their legal basis and burden of proof. 
■ Yes       □ No (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q1-2-2 (Defense of alleged infringers against a demand for an injunction: 1) 

In cases where a patent holder requests an injunction against a patent infringer, are 
there any defenses under the Intellectual Property Code that an alleged infringer may 
claim in the infringement court proceedings against the demand for the injunction, other 
than the defenses of invalidation of the patent right, non-infringement, and disputing the 
plaintiff’s possession of the right? 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
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(With respect to usual means of defense of the infringer, there are also the legal 
exceptions of article L. 613-5 FIPC5). 
 
As for actions on the merits, there is no real argument to object to an injunction claim 
other than those relating to the challenge of the validity and/or infringement. Still, it 
could happen that the defendant contends having already stopped the commercialization 
(or any other in-suit act) for a while so as to make the injunction irrelevant. Still, the 
Court will order the injunction so as to be sure that what has been stopped will not 
happen again if the plaintiff so requests. 
 
As for temporary injunctions, the legal text makes it theoretically possible to claim 
temporary measures based on a patent application. However, Parisian judges (who 
from now on have exclusive jurisdiction over patent cases in France) have clearly 
informed, during professional meetings, that they would not order any temporary orders 
on such a basis, considering the claim would be too early.  
 
In addition, with respect to temporary injunctions, another issue relates to the validity of 
the patent invoked by the plaintiff. There were two trends of case law about the 
relevance of contesting the validity :  
 
- A first trend consisted of merely requiring the patent to be granted and still in force, 
and the claimant being the registered patentee. Judges did not take into account the 
validity of the patent at issue, considering that this was a matter only the Court ruling on 
the merits could address (Lyon High Court, June 3, 2008; Lyon High Court June 17, 
2008; Lyon High Court, July 21, 2008; Strasbourg High Court March 10, 2009). Please 
note these decisions were rendered by non-Parisian judges. The Paris Court has now 
become the sole court in France having exclusive jurisdiction over patent cases; 
 
- On the contrary, Parisian judges refuse to grant a provisional measure as soon as the 
defendant raises arguments challenging the validity of the patent such as to make a 
finding of infringement unlikely (for instance Paris Court of Appeal January 16, 2009; 
Paris High Court January 20, 2009; Paris High Court September 15, 2009). These same 
judges add that they will not dismiss a provisional injunction claim if the defendant 
does not raise the point (for instance, Paris High Court December 17, 2008 decision 
unavailable but referred to in the judgment on the merits of Paris High Court July 8, 
2009 where the defendant did not even challenge the validity during the action on the 
merits). 
 
Because it is in practice rather difficult to obtain temporary measures, temporary 
injunctions are not claimed by plaintiffs with respect to patent issues. They prefer to 

                                            
5 “The rights afforded by the patent shall not extend to: 
a) Acts done privately and for non-commercial purposes; 
b) Acts done for experimental purposes relating to the subject matter of the patented invention; 
c) The extemporaneous preparation for individual cases in a pharmacy of a medicine in accordance with a medical 
prescription or acts concerning the medicine so prepared 
d) Studies and tests that are necessary to obtain an authorization of commercialization of a medicine, together with 
acts that are necessary to their execution and the obtaining of the authorization. 
e) Goods introduced on the French territory and aimed at being sent into extra-atmosphere space”. 
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claim for payment of a provision. However, temporary injunction claim is more used 
with respect to trademark cases. 
 
 
 
Q1-2-3 (Defense of alleged infringers against a demand for an injunction: 2) 

In cases where a patent holder requests an injunction against a patent  infringer, are 
there any defenses under a law other than the Intellectual Property Code that an alleged 
infringer may plead in the infringement court proceedings against the demand for the 
injunction (for example, abuse of rights or breach of the good faith under the French 
Civil Code, abuse of a dominant position in the market under the French or EC 
Competition Law, etc.)? 
□ Yes (Please explain in the space below.)       ■ No 
These arguments are not specifically linked to an injunction claim, but to any patent 
infringement action which may include a claim for injunction. 
 
A bad financial situation is not considered to be a reason not to grant an injunction. In a 
case where the first instance decision had granted an injunction with temporary 
enforceability, the infringer had tried to obtain the temporary enforceability be revoked 
so as to be entitled not to execute the prohibition of commercialization. His argument 
consisted of contending that the injunction would prevent his company from avoiding 
liquidation. The Court dismissed his claim, ruling that his bad financial situation 
resulted from his bad industrial and commercial policy, and not from the execution of 
the injunction. The Court also reiterated that a procedure for saving a company from 
bankruptcy must comply with statutory and regulatory provisions and cannot violate the 
law (Paris Court of Appeal September 21, 2001). 
 
With that respect, one should note that injunctions are even more often granted against 
bankrupt companies because where a company is bankrupt, it becomes impossible to 
sentence the company to pay damages. As a result, the injunction is the main measure 
taken against a bankrupt defendant. (for instance : Paris Court of Appeal March 8, 
1988 ; Paris Court of Appeal March 15, 1988; Paris High Court March 20, 1986; Paris 
High Court February 12, 1987).  
 
 
 
Q1-3 (Authority: 1) 

Can an injunction under Article L613-3 of the French Intellectual Property Code only 
be ordered by a court? Or is it possible for any other administrative authorities to issue 
an injunction under Article L613-3? (When a patent holder seeks an injunction against a 
patent infringer pursuant to Article L613-3, can a patent holder only bring the case 
before a court? Or is it possible to complaint with other administrative authorities? 
-----This question does NOT relate to ask the authorities of the border controls. Please 
take this into account in your answer.) 
■ Injunctions under Article L613-3 can be issued only by a court 
□ Injunctions under Article L613-3 can issued not only by a court but also by other 
authorities (Please explain specifically in the space below the authorities that can issue 
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the injunction order.) 
 
 
 
 
Q1-4-1 (Execution of an injunction: 1) 

When the judgment to grant an injunctive relief becomes final and binding, what 
procedures are followed to execute the judgment? Is a suspension period between the 
judgment and the execution provided? If it is provided, please explain the suspension 
period with its legal basis Please also explain whether a patent holder or an infringer 
may request to shorten or extend the suspension period. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
There is no suspension as such.  
 
Once the decision is final and binding, the enforcement procedure is launched by a 
bailiff who will firstly notify the decision to the defendant.  
 
Injunctions are usually granted subject to a penalty. Should the defendant not comply 
with the injunction, then the patentee can request that the judge who rendered the 
decision (if he wrote in his decision that he shall be in charge of the execution of his 
decision), or another judge who is specifically in charge of the execution (we literally 
name it “Judge of the Execution” a.k.a. “JEX”) to apply the penalty. In order to do so, 
the claimant must be able to provide evidence of the violation of the decision by 
supplying, for instance, a bailiff’s report reporting the sale of infringing goods. Should 
the judge agree that the injunction has not been obeyed, then he will apply the penalty 
as determined in the judgment. 
 
 
 
Q1-4-2 (Execution of an injunction: 2) 

In cases where the infringement court granted the injunctive relief but subsequently 
said judgment was appealed, and thereby the judgment was not final and binding, is the 
injunction executed before the higher court passes its judgment? 
(Please also explain how the judgment is executed under the French legal system; for 
example, whether the execution is suspended in cases where a higher court suspends the 
execution of an injunction ordered by a lower court; whether the injunction is not 
executed in cases where an appeal is made since the injunction is not executed until it 
becomes final and binding; whether even the execution of the provisional [preliminary] 
injunction ordered by lower court is suspended when it was appealed and the higher 
court orders the suspension of the execution, etc.) 
□ Yes 
□ No 
■ Both cases exist (Please explain in which cases an injunction is executed and in 

which cases an injunction is not executed.) 
As for the execution, one should distinguish injunctions granted in a judgment on the 
merits, and injunctions granted as a result of an interlocutory relief procedure 
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(temporary injunctions). 
 
As for the former, a first instance decision cannot in principle be enforced if an appeal 
is lodged by the defendant. The first instance judgment is in principle stayed upon 
appeal i.e. all its effects are frozen.  
 
Matters proceed differently only if the decision was rendered with “provisional 
enforceability” (“execution provisoire”) meaning the decision can be enforced 
notwithstanding the fact an appeal has been lodged. But in such a case, the execution is 
executed at the claimant’s own risks, implying he shall be liable for any damages 
incurred from the execution should the decision be reversed on appeal. 
 
Finally, where the temporary enforceability has been ordered, it is possible for the 
defendant to claim revocation of this immediate enforceability subject to the following 
conditions :  

- he must lodge an appeal 
- he must prove that the execution is likely to generate consequences that would 

obviously be excessive (article 524 French Civil Procedure Code – see below). 
 

As for the latter, one should note that where a temporary injunction has been granted, 
then the judgment is automatically granted with provisionary execution, even though 
this is not written at the end of the judgment (“temporary enforceability by right”) 
pursuant to article 514 of the French Civil procedure Code (see below). 
 
Article 514: « L'exécution provisoire ne 
peut pas être poursuivie sans avoir été 
ordonnée si ce n'est pour les décisions qui 
en bénéficient de plein droit. 
 
Sont notamment exécutoires de droit à 
titre provisoire les ordonnances de référé, 
les décisions qui prescrivent des 
mesures provisoires pour le cours de 
l'instance, celles qui ordonnent des 
mesures conservatoires ainsi que les 
ordonnances du juge de la mise en état 
qui accordent une provision au 
créancier ». 
 
Article 524 : « Lorsque l'exécution 
provisoire a été ordonnée, elle ne peut être 
arrêtée, en cas d'appel, que par le premier 
président statuant en référé et dans les cas 
suivants : 
 
 
1° (…) 

Article 514: “The provisional 
enforcement (of a decision) may not be 
implemented without having been 
ordered, except those decisions that may 
be enforced provisionally as of right. 
A summary procedure orders, decisions 
containing provisional orders 
governing the course of a proceeding, 
orders providing for protective measures 
as well directions of the pre-trial judge 
granting an interim payment to a 
creditor will in particular be enforceable 
provisionally as of right”. 
 
 
Article 524: “Where provisional 
enforcement has been ordered, it may be 
stopped, in the event of an appeal, only 
by the first president (of the court of 
appeal) who sits in a summary procedure 
and in the following cases: 
1° (…) 
2° if it (the provisional enforcement) is 

－323－



 

2° Si elle risque d'entraîner des 
conséquences manifestement excessives ; 
dans ce dernier cas, le premier président 
peut aussi prendre les mesures prévues 
aux articles 517 à 522. 
(…) 
Lorsque l'exécution provisoire est de 
droit, le premier président peut prendre les 
mesures prévues au deuxième alinéa de 
l'article 521 et à l'article 522. 
 
Le premier président peut arrêter 
l'exécution provisoire de droit en cas de 
violation manifeste du principe du 
contradictoire ou de l'article 12 et lorsque 
l'exécution risque d'entraîner des 
conséquences manifestement 
excessives ». 

likely to result in clearly excessive 
consequences; in the latter case, the first 
president (of the court of appeal) may 
also take the measures referred to under 
Articles 517 to 522. 
(…) 
Where provisional enforcement is as of 
right, the first president (of the court of 
appeal) may provide for all measures 
specified in the second sub-Article of 
Article 521 and Article 522.  
The First President can put an end to the 
provisional enforcement in case of 
obvious violation of the principle 
enabling each party to expose its 
arguments or of article 12 and when the 
execution could generate excessive 
consequences”. 

 

 
 
Q2-1 (Discretion of a court in issuing an injunction) 

Does a court have discretion in issuing an injunction order pursuant to Article L613-3 
of the French Intellectual Property Code or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 
above? Is it possible for a court to use its discretion not to order an injunction even if 
the requirement(s) for the injunction prescribed by the law were fulfilled? If it is 
possible, please explain it along with its legal basis (provisions, judicial precedents, 
etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below.)      ■ No 
As for injunctions granted within the framework of an action on the merits, there is no 
reason for a Court to dismiss an injunction claim as soon as infringement has been held 
to have taken place. As explained in reply to your very first question, the prohibition is 
awarded as of right once the violation of the exclusive right has been found to have 
occurred and judged. 
 
As for temporary injunctions, as previously explained, the court will examine the 
arguments of nullity, if any, raised by the defendant, and assess whether the statutory 
conditions (e.g. ) are satisfied (“apparent violation of the rights or that such a violation 
is imminent”).  
 
It has been recently judged (Paris High Court August 19, 2010) that there is no 
imminent violation when a company has applied for an authorization of 
commercialization of a drug (with respect to generic drugs case opposing AVENTIS 
PHARMA and SANOFI AVENTIS vs TEVA SANTE). Similarly, the fact that the 
defendant has not replied to a letter sent by one of the plaintiffs asking TEVA SANTE 
to undertake they would not apply for a tender was not a prove of an imminent 
violation. 
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In one case (Paris High Court July 8, 2009), the defendant tried to have the temporary 
injunction revoked contending it had been ordered merely because he was Chinese. The 
Court rejected the nationality argument but considered that this nationality issue taken 
together with the attending of an international fair necessarily implied that the 
defendant intended to sell, or at least prospect for, clients to sell his goods to.  
 
However, in the same case, the Court revoked the injunction because the patentee had 
based his request on a French patent, having hidden the fact that the corresponding 
European patent had been revoked before the EPO. The Paris Court ruled this omission 
constituted a case of bad faith from the claimant legitimating the revocation of the 
order. The reason why good faith was required is that the injunction had been claimed, 
and obtained, through an ex-parte proceeding, where the defendant had not been 
present. 
 
 
 
Q2-2 (Cases: 1 - existance) 

Are there any judicial precedents in which an injunction was not granted even though 
a patent infringement was successfully proved? 
□ Yes (There is a judicial precedent(s) in which an injunction was not granted.)   

Please proceed to Q2-3-1.  
■ No (There is no judicial precedent in which an injunction was not granted.)   

Please proceed to Q2-3-2.  
As for injunctions granted within the framework of an action on the merits, there is no 
case of refusal of ordering an injunction once the infringement has been held to have 
taken place. 
 
As for temporary injunctions, the Paris High Court decision of July 8, 2009 ruled there 
had been infringement, but because the plaintiff had hidden the fact that the European 
Patent, corresponding to the French patent the injunction claim was based on, had been 
revoked, the injunction was reversed because of this bad faith element… This specific 
decision relates to an injunction granted through an ex-parte proceeding, justifying the 
judge being particularly strict and demanding with respect the honesty of the claimant 
in his presentation of facts. 
 
 
 
Q2-3-1  (Cases: 2 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in such judicial 
precedents where the court did not grant the injunction even though a patent 
infringement and the danger of repetition were proved? If any of the factors were 
considered, please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that 
took the relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, 
please list them. 

 
Factors will be ticked with respect to temporary injunctions, given all injunctions 

measures are ordered once the infringement has been ruled. 

－325－



 

 
□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 

than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

□ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) 

□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 
(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) 

□ D Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 
with regard to the patent infringement) 

□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 
whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the defendant plaintiff.6 

□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.7 

□ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.8 

□ J  What disservice would the injunction do to the public interest.9 
□ K  The exercise of the right by the patent holder violates anticompetitive 

act or antitrust act. 
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

□ M  Unexpired part of the term of the patent ?? 
□  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) 
(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
 
Ex-parte proceeding: the plaintiff must be honest. In the Paris High Court judgment of 
July 8, 2009, the plaintiff had omitted to indicate to the judge that the corresponding EP 
patent had been revoked. 

                                            
6 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
7 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
8 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
9 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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Generally speaking, judges have shared their opinion they would not grant injunctions 
through ex-parte proceedings, considering the consequences are too serious to elude a 
debate with both parties. 
 
 
 
Q2-3-2 (Cases:3 – Consideration of individual factors) 

Were the following factors (A through N) taken into account in judicial precedents 
where the court did grant the injunction even though the defendant, the alleged infringer, 
claimed that the injunction should not be granted? If any of the factors were considered, 
please check the relevant factor(s) and explain the judicial precedents that took the 
relevant factor(s) into consideration. If there are multiple judicial precedents, please list 
them. 

Please check the factor(s) considered in the judicial precedent(s) where a defendant 
claimed that the injunction should not be approved in consideration of the factors listed 
in Q2-3-1, but the claim was not approved and the injunction was finally ordered. 

□ A  The interest that a patent holder substantively intends to gain is more 
than the value of the patent right on which the demand of the patent 
holder is based. 

□ B  Practicing status of the patented invention by a patent holder (for 
instance, whether the patent holder is a manufacturer, whether he/she 
works the patented invention, whether he/she sells competing products, 
whether he/she grants licenses, whether he/she has the intention to 
grant licenses under the reasonable conditions, etc.) 

□  C  Individual intent of a patent holder (purpose of the injunction 
(purpose to receive monetary compensation by leverage from the 
injunction or to harm the alleged infringer), etc.) 

□ D  Subjective condition of an alleged infringer (intention or negligence 
with regard to the patent infringement) 

□ E  Products or technologies subject to the injunction (technology field, 
whether it is standard technology, whether it can be designed around, 
etc.) 

□ F  Contribution of the patent in question to the products or technologies 
subject to the injunction (the contribution is small in comparison to the 
price of the product, it is not a core technology, etc.) 

□ G  Whether the denial of the injunction would invite irreparable injury to 
the plaintiff.10 

□ H  Whether monetary compensation is inadequate to compensate for the 
injury.11 

□ I  What the balance of hardship between the plaintiff and defendant 
would be when the injunction is ordered.12 

                                            
10 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
11 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
12 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
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□ J  What disservice would the injunction do to the public interest.13 
□ K  The exercise of the right by the patent holder violates anticompetitive 

act or antitrust act. 
□ L  The amount of compensation for damages ordered to be paid (whether 

the hardship is balanced between the plaintiff and defendant without 
granting the injunction, such as by approving punitive damages, etc.) 

□ M  Unexpired part of the term of the patent  
□  N  Factors other than A through M above (Please give concrete 

examples.) 
(Please explain the findings of the judicial precedents with regard to the factor(s) 
checked.) 
 
 
 
Q2-4 (Consideration of individual factors – Possibility) 

If there are any other factors the assertion of which would lead to the denial of the 
injunction in addition to those cited in Q2-3 (including factor(s) cited above but not 
checked in Q2-3), please explain them including their legal basis.14. 
 
 
 
 
Q3-1 (Judicial precedents) 

Are there any judicial precedents that denied the injunction but ordered payment of 
monetary compensation for future damages? If any, please provide an outline of the 
precedents. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q3-2-1 (Request of compensation for future damages) 

In cases where a patent infringement continues or is likely to continue, is it possible 
for the patent holder to demand compensation for future damages? If it is possible, 
please explain along with the legal basis (provisions, judicial precedents, etc). 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
Not as such. Normally, an injunction is granted subject to a penalty (x Euros per day of 
non-execution). Should the defendant not comply with the decision, then  the plaintiff 
reports the failure and asks the appropriate judge (either the one having rendered the 
decision or the specific “JEX” (see your question 1-4-1) to apply the penalty. 
 
 
 
                                            
13 This is one of 4 factors that were considered in the eBay case in the U.S. 
14 We understand that opinions may differ by respondent. If your explanation is your personal opinion, please state to 
that effect. 
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Q3-2-2 (Compensation for future damages in lieu of an injunction) 
Is it possible for a court to deny an injunction pursuant to Article L613-3 of the 

French Intellectual Property Code or the provisions, if any, referred to in Q1-1-2 above 
and to order monetary compensation for future damages or future royalties instead of 
the injunction? Please explain and provide the legal basis for it (provisions, judicial 
precedent, etc.). 
□ Yes (Please explain in the space below.)    Proceed to Q3-3.       ■ No 
No compensation for acts that have not been executed yet. 
 
 
 
Q3-3 (Basis for calculating compensation for future damages) 

If a court is able to order payment of monetary compensation for future damages or 
future royalties instead of the injunction and if there is an example or standards for 
calculating the compensation, please explain it. 
 
 
 
 
Q3-4 (Relationship to compulsory licenses) 

While an infringement court proceeding is pending, is it possible to file a petition 
concerning a compulsory license pursuant to Article L613-11 of the French Intellectual 
Property Code? 
■ Possible       □ Impossible 
The license will only protect against an infringement action relating to future acts, and 
will not be a defense against a charge of infringement carried out before the license.  
In addition, the fact of having infringed is not a reason for refusing the grant of the 
license.  
Finally, a defendant requesting to benefit from such a license remains entitled to 
challenge the validity of the patent. 
See TGI Paris, May 25 1983 ; TGI Paris, June 6, 1973 ; CA Rennes, July 12, 1972 ; TGI 
Rennes, November 16, 1970  
 
 
 
Q4-1 (TRIPS Agreement: 1) 

Are there any judicial precedents mentioning a relationship between the TRIPS 
Agreement and injunctive relief? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
Paris Court of Appeal September 21, 2001 : the infringer had been enjoined from 
continuing the commercialization of infringing goods. While the appeal was pending, 
the defendant filed a request so as to be authorized not to execute the first instance 
decision. The patentee considered the request should be dismissed by contending the 
TRIPs agreement (articles 41 and 50), made it compulsory to implement provisional 
measures that were fast and efficient and that articles of the French Civil Procedure 
Code enabling to revoke the temporary enforceability granted to a judgment did not 
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comply with this international agreement. The Court did not follow the patentee and 
ruled that the possibility to revoke the temporary enforceability of a decision was 
subject to strict conditions, making the temporary measures nonetheless efficient and 
fast. 
 
 
 
Q4-2 (TRIPS Agreement: 2) 

Are there any judicial precedents in which a court denied the injunction even though 
the patent holder claimed that it would be a violation of the TRIPS Agreement if the 
court did not order an injunction although a patent right is infringed (or is likely to be 
infringed)? If any, please provide an outline of the precedent. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q4-3 (TRIPS Agreement: 3) 

Are there any articles or research papers discussing the relationship between the 
TRIPS Agreement and domestic laws providing the injunctive relief for patent 
infringement, especially for those cases where an injunction is denied even though a 
patent infringement continues or is likely to continue? If any, please provide an outline 
of the articles. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q5 (Statistical data) 

Please provide statistical data (number of patent infringement suits, percentage of 
suits won by the patent holder, percentage of settlements) on patent infringement suits 
for each year from 2005 to 2009.  

If there is published data, please provide the data. If it is available on a website, 
please let us know how to obtain it. 

If there is no published data, please provide data that can be tallied on your side based 
on published figures, etc. 
There is no official data with respect to patent infringement actions. As a consequence, 
we searched for all decisions rendered by High Courts (i.e. first instance courts) having 
lead to a decision on the merits (stay of instance or waive of actions for unknown 
reasons have not been taken into account). All decisions are not made available. Finally, 
it is not possible to determine number of cases where the case was settled. It happens 
that parties waive their claims and actions, but the reason is never communicated. 
 
2009: 21 judgments15  : 11 patentee won  ; 10 patentee lost 
2008: 42            : 17             ; 25 
                                            
15 All decisions are not available yet. 
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2007: 40            : 13             ; 27 
2006: 57            : 24             ; 33 
2005: 44            : 16             ; 28 
 
 
 
Q6-1 (Bills) 

Has the French government ever considered restrictions to the right to request an 
injunction? If any official reports or bills are published, please provide an outline of the 
reports or bills with an attachment of the actual reports or bills. 
□ Yes (Please explain in the space below)       ■ No 
 
 
 
 
Q6-2 (Articles, etc.) 

Are there any articles or research papers on restrictions to the right to request an 
injunction? If any, please provide an outline of the articles and attach the full text. 
Please also describe the profile of the author(s).  
□ Yes (Please explain in the space below)      ■ No 
Articles deal with the subject of provisional measures, not of injunctions per se given 
that the latter do not give raise to any specific issue: 

- “Premier bilan de l’application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 2007 dite “de 
lutte contre la contrefaçon” (“First summary of application of Law n° 
2007-1544 of October 27, 2007 of « fight against infringement ») by M. 
Jean-Christophe GALLOUX, who is an accademic. This article is focused not 
only on provisional injunctions but also on infringement seizures and right to 
information proceedings. 

- “Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires” (“Provisional, 
evidential and protective measures ») by M. Jean-Christophe GALLOUX 

- “Les mesures provisoires” (« Provisional measures ») by Me Pierre DEPREZ, 
attorney-at-law : this article was also written shortly after the enacting of the 
French law implementing the Directive 2001-48, emphasising implemented 
changes by comparison with the previous system.  

 
 
Q6-3 (Opinions of organizations) 

With regard to the right to request an injunction, are there any opinions, etc. 
expressed by organizations (for example, bar associations, industry organizations, etc.)? 
If any of these opinions, etc. are published, please describe the profile of the 
organization(s). 
□ Yes (Please explain in the space below)       □ No 
This subject is more a matter that interests practitioners more than scholars because it 
does not really touch fundamental legal issues. In addition, temporary injunctions is not 
a new subject in French law since interlocutory relief enabled parties to obtain such 
measures in urgent cases or where the claim could not be seriously challenged. As for 
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ex-parte proceedings, French common law also provided similar provisions before the 
law of 2007 was enacted. As a result, judges and attorneys-at-law are “educated” in and 
familiar with these topics. 
 
Presentation made by Linklaters during an AIPPI conference : 
http://www.aippi.asso.fr/upload/Presentation_Marianne.pdf 
 
 
 
Q7 (List of judicial precedents) 

Please provide a list (including the outline of each case) of the judicial precedents 
used to answer this survey. Please also attach the full text of the judicial precedents. 
Temporary injunctions: 
 

- defendant challenged the validity of the patent, and judges considered they had 
to examine these arguments to see whether infringement was likely to occur :  
- the RADIANTE company filed two actions against two different 

manufacturers of goods infringing its patent. In both cases, the Court (Paris 
High Court September 15, 2009 (case 2009/57224) and Paris High 
Court September 15, 2009 (case 09/57225) ruled that the prior art 
invoked by the defendants were serious enough to justify a debate on the 
merits. The judge dismissed the cases; 

- Paris High Court January 20, 2009: pharmaceutical case about generic 
drugs involving MUNDIPHARMA vs SANDOZ: the Court ruled that 
assessment of validity issue of the patent allegedly infringed (i) is out of its 
jurisdiction as interlocutory relief judge, (ii)  has an influence on the 
reality of the infringement; 

- Paris Court of Appeal January 16, 2009: the patentee’s claim (SEBA) 
was dismissed, the judge having taken into account all the defendant’s 
(NISSAN) arguments about the nullity of the patent, making the reality of 
the infringement appear weak, just as the relative nature of the harm 
allegedly suffered (see p. 6); 

 
- Decisions having ruled that the judge does not have to analyze the validity of the 

patent and merely has to check that the patent is still in force and belongs to the 
claimant :  
- Strasbourg High Court March 10, 2009: pharmaceutical case involving 

generic drugs ( BIOGARAN as the defendant) : injunction granted 
notwithstanding the fact that a nullity action was pending before another 
Court 

- Lyon High Court July 21, 2008: pharmaceutical case involving generic 
drugs : the patentee (MUNDIPHARMA) won the case, the judge ruling 
that the assessment of the validity of the patent is the duty of the court 
ruling on the merits of the case (p. 5 last §); in addition, the fact that the 
defendant had obtained an authorization to market its own drug implied the 
infringement was likely to occur soon; 

- Lyon High Court June 17, 2008: the judge rule he merely had to check 
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the ownership and enforceability of the patent, not its validity unless the 
patent was obviously void; 

- Lyon High Court June 3, 2008: trademark decision: the judge ruled that 
the validity issue (“DERMO ESTHETIQUE”) was a matter that could not 
be argued before the interlocutory relief judge. The judge granted the 
claimed injunction; 

 
- specific case where the injunction was claimed through an ex-parte proceeding : 

Paris High Court July 8, 2009 (bad faith of claimant who withheld some 
elements) 

 
- Paris High Court August 19, 2010 :  generic drugs case opposing AVENTIS 

PHARMA and SANOFI AVENTIS vs TEVA SANTE : applying for and 
obtaining an authorization of commercialization of a generic medicine is not an 
imminent violation per se. remaining silent to a private request of non 
commercialization is not an imminent violation either. 

 
Compulsory license :  
 

- the defendant was offered a compulsory license, even though he had challenged 
the validity of the patent : Paris High Court June 6 1973;  

- the defendant can benefit from a compulsory license even though he was judged 
liable for patent infringement (Paris High Court may 25, 1983; Rennes High 
Court, July 12, 1972); 

- the starting point of the compulsory license granted upon the judgment is the 
date of the judgment, not the date of the filing of the claim for compulsory 
license (Rennes High Court, November 16, 1970). 

 
Bankrupt defendant: 
 

- Paris Court of Appeal September 21, 2001: the defendant had been enjoined 
from continuing the commercialization of infringing goods. The first instance 
decision was granted with temporary enforceability. The defendant claimed for 
being authorized not to execute the decision because the execution would result 
in making redundant 43 employees. The plaintiff argues that the possibility to 
revoke the temporary enforceability violate article 50.1 of the TRIPs agreement. 
The court ruled the revocation of the temporary enforceability was subject to 
conditions that made the revocation not automatic. As for the defendant, the 
Court reiterated that no business activity could be run by violating laws. 

- Paris Court of Appeal March 15, 1988; Paris Court of Appeal march 8, 
1988; Paris High Court February 12, 1987; Paris High Court March 26, 
1986 are all decisions where the defendants were all bankrupted, but still held 
liable for patent infringement, and enjoined from continuing the 
commercialization 
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Q101-1 (Implementation of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights) 

Article 12 of the Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights stipulates 
that domestic provisions to order monetary compensation in lieu of an order of 
injunction may be established under certain requirements.16 We understand that French 
did not amend domestic laws for the implementation of said Article. Is this 
understanding correct? 
■ Correct       □ Incorrect (Please explain in the space below.) 
 
 
 
 
Q101-2 

Please explain in the space below the reason why domestic law was not modified 
pursuant to Article 12 of the Directive in your country, if possible. 

 
Article 12 is an article in favor of the defendant. The implementing law is a tool against 
infringement. The intent of the Parliament was not to make it easy to the infringer to 
reduce its liability. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
16 Article 12  Alternative measures 
Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to be subject to the 
measures provided for in this section, the competent judicial authorities may order pecuniary compensation to be paid 
to the injured party instead of applying the measures provided for in this section if that person acted unintentionally 
and without negligence, if execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if 
pecuniary compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 
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質問票（特許権による差止めに関する調査） 

～仏国～ 
 

（編注：本翻訳においては、調査先である Cabinet Beau de Loménie の回答に

加えて、本報告書本編の「Ⅱ．諸外国における差止請求権の行使を巡る状況、

５．フランス」の執筆者である永澤亜季子フランス共和国弁護士により、補足

情報が追記されているほか、原文の記述内容自体も一部修正されている。永澤

弁護士による補足・修正が加えられた部分は、本翻訳の本文においては斜体で

表記したほか、脚注で補足する際はアスタリスク（＊）の脚注として、Cabinet 

Beau de Loménie より得られた調査結果の内容と区別した。） 

 

 

Ｑ１－１－１（差止めの法的根拠：1） 

特許権の侵害がある場合に、特許権者が侵害の差止めを請求する法律上の根

拠は、仏国知的財産法（Code de la propriété intellectuelle）L613-3 条1で

あると理解しています。この理解は正しいですか。 

□正しい           ■正しくない（以下に説明してください） 

それに加えて、以下の知的財産法第 L613-4 条もそれに該当する。 

 

「1.  フランス国内において、特許の対象となっている発明を使用する権利を

もつ者以外の者に、特許の所有者の許可なく、同領域内においてその発明の本

質的要素である発明を実施するための手段を引き渡したり、引渡しを申し出る

ことは、その第三者がこれらの手段が当該実施に適しており、その実施を目的

とするものであったことを知っていた、又は状況から知っていたことが明らか

である場合には、禁止される。 

2. 実施の手段が市場でたやすく入手可能な製品である場合には、前記 1の規定

は適用されない。ただし第三者が、引渡し相手に第 L613-3 条項によって禁止さ

れている行為を実行するよう仕向ける場合を除く。 

3. 第 L613-5 条 a、b 及び cで規定される行為を行う者は、本条 1にいう発明を

使用する権利をもつ者とはみなされない。」 

 

 

第 L613-3 条及び第 L613-4 条両規定はともに本案訴訟、又は仮差止請求の枠

                                            
1 Article L613-3. 

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : 

a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la 

détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; 

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances 

rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire 

du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ; 

c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux 

fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 
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内で訴えることができる侵害行為に関するものである∗。第 L613-3 条及び第

L613-4 条の規定は本案訴訟に限らず、仮差止請求においても根拠となりうる。 

 

これに加えて、以下の規定も、差止め請求を正当化する： 

- 本案訴訟に関しては、特許権者に排他的権利を付与している仏国知的財

産法第 L611-1 条2。これにより、裁判官は、許諾を得ていない者によるこ

の私権の利用を禁止して、特許権者の排他的権利を保護し、執行しなけ

ればならないことと解されている。 

- （永澤弁護士による内容修正）また、裁判官は仏国知的財産法第 L615-7
‐1 条3 に基づき、侵害品の押収も命じることができる∗∗。 

- 仮差止め請求に関しては、仏国知的財産法第 L615-3 条（次の質問を参照

のこと）。 

 

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）差止を含めた(L613-3 から L613-6 条で定義される特許の)侵害行為の制裁は、

L615-1 条以下及び R615-1 条以下に規定されている。 
2 Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur 

de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants 

cause un droit exclusif d'exploitation.(「全ての発明は、産業財産権庁長により付与されその所有者

又は権利の承継人に対し、その発明を使用する独占的権利を与える産業財産権の対象となる」) 
3 En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de 

la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et 

instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits 

commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie 

lésée. 

La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son 

affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de 

communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise. 

Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. 

「民事訴訟で特許権侵害が認められる場合、裁判所は、被害者の請求により、侵害品であると認定された

製品、並びにその作成又は製造に主に使われた物品や道具が、被害者のために市場から引き上げられ、完

全に除去され、廃棄又は没収されることを命じることができる。 

また、裁判所は、判決の公開に必要な全ての措置、特に被害者が指定する新聞や公共のインターネットサ

ービスに、被害者の特定する方法で、判決の一部ないし全部を掲載又は公表することを命じることができ

る。 

前記の二つの段落にいう措置の費用は侵害者が負担する」 
∗∗ （永澤弁護士による補足）この条文は侵害行為の差止ではなく侵害品と侵害品の製造に使われた道具の

押収に関する(2004 年エンフォースメント指令第 1０条の国内法化)。 
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Ｑ１－１－２ 

知的財産法 L615-3 条4は、仮差止め命令に関する規定であり、本案訴訟におけ

る終局的差止めの根拠規定とはならないと理解しています。この理解は正しい

ですか。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

(永澤弁護士による補足) 
2007 年法による改正前は、本訴を提起した後、本訴裁判所の判決が出る前に

原告が本訴の暫定措置として請求しうる仮差止であった。2007 年法による改正
後は、本訴を提起した後又は提起する前に本訴を法律で定められた一定期間内
に提起することを条件として、原告がレフェレ（急速審理、référé）の手続で
請求する仮差止となっている。両方とも判例で仮差止め請求をするには原則的
に根拠となる特許が登録されていることが必要(出願では不十分)とされてい
る。本訴で特許出願者は特許侵害訴訟を提起はできるが、裁判所は判決の言い
渡し(従って差止の命令)を特許登録日まで延期しなければならないこと(第
L615-4 条)と合わせれば必然の帰結である。 
 

2007 年法による改正前(1984 年法により制度化された暫定措置手続)は「レフ

                                            
4 Article L615-3 

Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile 

compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur 

ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte 

imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. 

La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque 

les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque 

tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou 

sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, 

raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses 

droits ou qu'une telle atteinte est imminente. 

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la 

constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner 

la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux 

droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits 

commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement 

des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers 

et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres 

avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de 

la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou 

commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes. 

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est 

pas sérieusement contestable. 

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle 

ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation 

éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures 

annulées. 

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant 

l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, 

dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci 

ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et 

intérêts qui peuvent être réclamés. 
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ェレの形での」本案裁判であったため「本訴の特許侵害請求が認められる可能
性が高いこと (caractère sérieux de l’action au fond)」が請求受理の条件
とされ、請求の根拠となっている特許の有効性に疑いがないことが必要であっ
た(本案裁判官は特許の有効性につき実体的判断を下す権限を有した)。一方
2007 年法改正後はレフェレ手続であるため、レフェレ裁判官は特許の有効・無
効について判断する権限はなく、単に「侵害の蓋然性(caractère vraisemblable 
de la contrefaçon)」のみを審査すれば足りるとされた。従って裁判官は特許
の請求項の有効性については審査せず、侵害が発生又は差し迫っていること、
及び被告が提起している無効の抗弁の根拠(先行技術)が侵害の蓋然性を否定す
るほど重要なものであるかを判断する。 

2009 年 10 月の特許の案件の管轄に関する法改正以前は侵害の蓋然性を判断
するにあたり被告が提起している無効の抗弁の根拠を審査する必要はなく、単
に特許が原告の名で登録されているかのみを確認すれば足りるとした地方裁判
所の判例が存在したが、2009 年 10 月の法改正で全ての特許の案件はパリ大審裁
判所が管轄することとなったため、仮差止の請求において被告が提起している
無効の抗弁の根拠の重要性は審査される (Q1-2-2、権利無効の抗弁妥当性に関
する説明参照)。 

 

 

 

Ｑ１－１－３（差止めの根拠規定の所在 2） 

仏国知的財産法 L613-3 条以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関

する規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条

文又は裁判例など）と共に説明してください。また、その規定が、仏国知的財

産法 L613-3 条と、どのような差異（適用範囲、要件及び効力など）を有してい

るのかも説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        いいえ 

差止命令は、判決の他の部分と何ら異なる扱いを受けるものではない。判決に

関する規定は差止命令にも適用される。したがって、特許侵害に対する差止め

に関する特別の要件は存在していない。  

 

原告が請求しなければ、裁判所が差止めを命じることはできないことに留意さ

れたい。 

 

 

 

Ｑ１－２－１（差止めの要件） 

特許権の被疑侵害者に対する、上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－３の規定に

基づく差止請求は、L615-1 条に従い特許権の侵害（contrefaçon）があるとの客

観的事実が立証されれば可能であって、差止請求にあたり、特許権侵害の成立

以外に、その他の要件（例として、被疑侵害者の故意・過失、損害の発生、権

利者による実施行為の存在等）は課せられていないと理解しています。この理
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解は正しいですか（侵害行為の他にも要件が課せられている場合、その法的根

拠およびそれらの立証責任と共に説明してください）。 

■はい            □いいえ（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１－２－２（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 1） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合、権利無効、非侵害、

権利が真に原告に帰属しているかの点のほかに、被疑侵害者が差止めを免れる

ために侵害訴訟手続中で主張しうる知的財産法上の抗弁はありますか。 

□ある（以下に説明してください）  ■ない 

（侵害者の通常の抗弁の手段に関しては、仏国知的財産法第 L613-5 条5 にも法

律上の例外が定められている。） 

 

本案訴訟に関しては、権利無効及び／又は非侵害の抗弁以外には差止請求に

対し抗弁となりうる主張は実際には存在しない。とはいえ、差止めを不当なも

のとして免れるために、既に事業（又は他の訴訟中の行為）を中止していると

被告が主張することはありうる。そのような場合であっても、裁判所は、原告

が既に中止された事業が再開されないように差止めを命じることを請求する場

合には、差止めを命じる。 

（以下、永澤弁護士により原文の回答内容を修正）本案訴訟については特許
出願者も、その出願が公開、または被告に通達されていることを条件に、侵害
行為の差止を求める特許侵害訴訟を提起することができる。但しこの場合裁判
官は判決を特許の登録まで待たなければならない(知的財産権法第 L615-4 条)。
侵害の有無とその範囲は最終的に登録された特許の請求項に鑑みて定められ
る。 

これに対して仮差止めに関しては、知的財産権法第 L615-3 条の条文上、「特
許侵害訴訟を提起することができる者」が仮差止を請求できるとされているた
め、理論的には、特許出願をすることで暫定措置を求めることができるとも読

                                            
5 仏国知的財産法第 L613-5 条 

「特許によって付与される権利は、次の行為には及ばない。 

a) 私的にかつ非商業的目的でなされる行為 

b) 特許発明の対象に関し実験の目的でなされる行為 

c) 医師の処方箋に従って薬局でその場で個別に調剤する医薬品、又はそのように調剤された医薬品に関わ

る行為 

d) 医薬品の販売認可を得るために必要な研究及び実験、並びにそうした研究や実験の実行及び認可の取得

に必要な行為 

e) 仏国領域内に持ち込まれ、大気圏外に送られることを目的とする物」 
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み取れるが、判例は 1984 年法による暫定措置の制度化以来ほぼ常に特許の登録
を仮差止の請求を受理する要件としてきている∗。 
（今後フランスで特許訴訟の専属的な管轄権を有することになる）パリ裁判

所∗∗の裁判官は、法曹関係者の会合において、特許出願だけで暫定措置の申請者

となるというのは早すぎるとして、特許出願のみをもとに暫定措置を命じるこ

とはない旨を明らかにしている。 

 

さらに、仮差止めに関しては、原告が請求の根拠とする特許権の有効性に関す

る問題がある。権利無効の抗弁の妥当性について、かつて裁判所の態度は二つ

に分かれていた。 

 

- １つの傾向は、特許権が単に付与され、請求時にまだ有効であり、原告が登

録された特許権者であることのみを要件とするものである。この立場によると、

特許権の有効性は本案審理を行う裁判所のみが判断できる事項であるとされ、

裁判官は特許権の有効性を審査しない（リヨン大審裁判所、2008 年 6 月 3 日；

リヨン大審裁判所、2008 年 6 月 17 日；リヨン大審裁判所 2008 年 7 月 21 日；ス

トラスブール大審裁判所、2009 年 3 月 10 日）。これらの判決がパリ裁判所以外

の裁判所により言い渡されていることに留意されたい。（以下の文章は、永澤弁
護士により二段落後に本文位置変更のうえ内容補足） 

 

- 一方、パリ裁判所は、被告が、侵害の認定を避けるために特許無効の抗弁を

主張する場合には、暫定措置の即時命令は行わない（例えば、パリ控訴院、2009

年 1 月 16 日；パリ大審裁判所、2009 年 1 月 20 日；パリ大審裁判所、2009 年 9

月 15 日）。一方、被告が特許権の無効を主張しない場合には、仮差止の請求を

却下しない（例えば、パリ大審裁判所、2008 年 12 月 17 日。判決文は入手でき

ないが、本案訴訟で被告が権利無効の抗弁すら主張しなかったパリ大審裁判所

2009 年 7 月 8 日の判決で引用されている）。 

 

（永澤弁護士により本文位置変更のうえ内容補足）このように地方裁判所とパ
リ裁判所で新・第 L615-3 条の「侵害の蓋然性」の解釈にやや差異があったが、
パリ裁判所は 2009 年 10 月以降、特許訴訟の専属的管轄権を有するフランス唯
一の裁判所であるため、以後判例は統一される。 

 

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）仮差止めに関しては、L615-3 の条文上《権利侵害訴訟を提起する資格を持つ

者》が仮差止を求めることができるとなっているが、原則として特許は登録がされていることが必要とい

うのが従来からの通説、判例の大多数の立場である。特許出願は後変更する可能性があり、発明は最終的

に決定していないため、第三者は特許出願の時点では特許権に異議を唱えるための発明についての知識を

有していないからである。特許出願者に仮差止の権利を認めた 1994 年の破棄院の判例があるが、批判され

ており、それ以外の判例はそろって特許の登録を必要としている。特許出願は権利を第三者に対抗し差止

を正当化する根拠としては不十分である。 

一方本案訴訟に関しては、特許出願が公開、又は被告に通達されていれば差止を求める権利損害訴訟を提

起することができる。但しこの場合、裁判所は特許が登録されるまで判決の言い渡しを待たなければいけ

ない(知的財産権法 L615-4 条第 3項)。 
∗∗ (永澤弁護士による補足)パリ大審裁判所を指す。2009 年以降特許の案件につき排他的管轄権を有する。 
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実務上暫定措置が認められることは難しいため、特許権の事案で原告が仮差

止を請求することはなく(永澤弁護士による補足：あまりなく)、むしろ損害賠

償の一部の支払の請求を行う傾向にある∗∗∗。ただし、仮差止請求手続は商標の

事案ではより頻繁である。 

 

 

 

Ｑ１－２－３（差止請求に対する被疑侵害者側の抗弁 2） 

特許権侵害に対して権利者から差止請求がされた場合に、知的財産法以外の

法律に依拠して、被疑侵害者が差止めを免れるために侵害訴訟手続中で主張し

うる抗弁はありますか（例として、民法上の権利濫用・信義則や、競争法上の

市場支配的地位の濫用に該当する等）。 

□ある（以下に説明してください）  ■ない 

こうした議論は差止請求のみに関係するというものではなく、差止請求を含

むことのある特許侵害訴訟全般に関係する。 

 

経営難は、差止めを認めない理由とはみなされていない。第一審の判決が差

止めを命じ、判決に仮執行を付した事案において、侵害者は、侵害品の販売の

禁止が執行されないように、仮執行の取消を得ようとした。侵害者の主張は、

差止め措置が執行されれば、彼の会社は清算を回避することができなくなると

いうものだった。裁判所は、侵害者の主張を退け、会社の経営難は彼の経営方

針の問題から来るものであり、差止めの執行の結果ではないと判示した。また

裁判所は、会社の更正計画または譲渡計画は裁判所の判決や規則に従わなくて

はならず、法律に反することはできないとした（パリ控訴院、2001 年 9 月 21

日）∗。 

 

この点に関しては、会社が破産すると損害賠償債権を回収することが不可能

となることから差止めはむしろ破産企業に対して発せられることが多いという

ことに留意すべきである。結果として、差止め措置は破産した被告に対する主

要な措置となっている（例えば、パリ控訴院、1988 年 3 月 8 日；パリ控訴院、

1988 年 3 月 15 日；パリ大審裁判所、1986 年 3 月 20 日；パリ大審裁判所、1987

年 2 月 12 日）。  

 

（以下、永澤弁護士による補足） 
またいかなる場合にも侵害者の善意は差止めを認めない理由とはならない。

                                            
∗∗∗ （永澤弁護士による補足）2007 年の法改正以前は本案訴訟であり特許の有効性が請求の認可条件であ

ったため、難しかったが、2007 年の法改正以降はレフェレ訴訟となり単なる「侵害の蓋然性」のみがその

条件となり、特許の有効性自体は審査されなくなったため、仮差止めを命じる判決は多くなっている。 
∗ （永澤弁護士による補足）被告は侵害者である会社が更正手続におかれていたため、侵害品の販売の停

止がこの更正計画の実施を妨げ、会社の清算を強いると主張した。裁判所は会社の更正計画も法律や裁判

所の判決に違反することはできず、また同社の更正計画は侵害品の販売のみを更正の手段とはしていない

として被告の議論を退けた。 
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侵害品を侵害性を知らずに単に販売、使用、また保持した善意の間接侵害者に
も、将来の侵害行為の差止めが命じられうる(パリ大審裁判所1972年4月13日)。
善意が考慮されるのは損害賠償の算定においてのみ。 
 
差止が認められない唯一の例外は、国家防衛のための製品の製造に関わる国の
機関やその供給者である(知的財産権法第 L615-10 条)。 
 

被告の提起しうるその他の抗弁： 
- 訴訟権の乱用(競争相手である被告の顧客を横取りしたり被告の名声を傷つ
けるために特許侵害訴訟を起こし、訴訟を提起したことを顧客や新聞に流す場
合) 
- 当事者適格の欠如(民事訴訟法第 31 条) 
- 請求の不定義(民事訴訟法第 56 条)：侵害訴訟の根拠となっている特許の請
求項とそれに対する原告の独占権が明確に定義されていない場合 
- 既判力(民法第 1351 条) 
 

 

 

Ｑ１－３（機関 1） 

仏国知的財産法 L613-3 条に基づく差止めの請求は、裁判所のみが命じること

ができるのでしょうか。それとも、L613-3 条に基づく差止めの請求を命じるこ

とのできる行政機関が他にあるのでしょうか（水際措置を除く。） 

■はい(第 L613-3 条に基づく差止命令を出すことができるのは、裁判所のみで

ある) 

□いいえ 

 

 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、侵害者がその猶予期間の短縮又は延長を請求すること

が可能かどうかも含め、説明してください。 

□はい 

■いいえ 

そのような判決の猶予はない。  

 

判決が確定し次第、執行吏（bailiff）がまず確定判決を被告に通達し、その

後強制執行手続を開始する。 
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通常、差止めを命じる判決には遅滞の場合の罰金が定められている。被告が

差止めに従わない場合、（以下、永澤弁護士により内容修正）特許権者は強制執
行を管轄する裁判官（我々はこの裁判官を文字通り「執行裁判官（”Judge of the 
Execution”）」、略して「JEX」と呼ぶ）に、アストラント（履行遅滞罰金、
astreinte）を課するよう申立てることができる∗。その際、特許権者は、例えば

侵害品の販売を報告する執行吏の報告書などの方法によって、被告が判決を履

行しないことを証明する必要がある。裁判官が被告が差止め命令を履行してい

ないことを認めると、判決で定められたアストラントを被告に課する。 

 

(永澤弁護士による補足) このアストラントがあることにより仮差止措置の
履行はほぼ保証されている。 
 

 

 

Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、控

訴がなされ、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階では、差止めは

執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので控訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して控訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

□いいえ 

■どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

差止めの執行に関しては、本案判決で命じられる差止めと暫定措置で命じら

れる差止め（仮差止め）を区別しなければならない。 

 

本案判決で差止めを命じる第一審判決に対し被告が控訴を行った場合には、

原則として第一審判決は執行されない。第一審判決の執行は控訴がなされた場

合、原則として停止される。すなわち、判決の効力はすべて凍結される。  

 

一方判決に「仮執行」（"execution provisoire"）が付された場合には事情は

異なり、判決は控訴が行われているにも関わらず執行可能となる。しかし、こ

の場合、判決の執行は原告のリスクのもとで執行され、仮執行の付された原判

決が控訴で取り消された場合には、原告は仮執行により被告に生じた損害を賠

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）（原文は「判決を下した裁判官…又は特に執行を行うとされた別の裁判官に…

申し立てることができる」とあるが、誤り。）判決の執行に関する係争は常に JEX（執行裁判官）に付託す

る。判決を下した裁判官ではない。 
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償しなければならない。 

 

最後に、判決に仮執行が付された場合、（以下、永澤弁護士により内容修正）
被告は、控訴により、以下の場合、この仮執行の取消を求めることができる。 

- 判決の仮執行が法律により禁じられていること、または 
- 原判決を仮執行することが被告にとって明らかに過度の結果を生じるお

それがあること（仏国民事訴訟法第 524 条－以下を参照）。 

 

暫定措置として命じられる仮差止めの場合、（以下、永澤弁護士により内容修
正）2007 年法改正前の手続は「レフェレの形での」本訴手続(procédure au fond 
en la forme des référés)であったため、仮差止を認める判決は本訴判決で略
式判決ではなく、当然の暫定執行性はなかった(パリ控訴院、1997 年 11 月 14
日、SA GNR PHARMA / STE DELPHARM、n°JurisData 1997-024422)。そのため仮
差止を請求する場合には判決の仮執行を請求する必要があり、そうでない場合
(判決に仮執行が付されなかった場合)に、判決に控訴がなされれば、差止は停
止された（ただ実際はほとんど仮執行が請求された）。 

一方、2007 年の法改正以降の仮差止請求手続はレフェレ手続 (急速審理、
procédure de référé)であるので、仮差止を認める判決は略式判決である。従
って、仮差止めが認められれば、仏国民事訴訟法第 514 条（下記参照）により、

仮執行が付されなくても判決は自動的に執行可能となる（「法律上当然に仮に執

行することのできる判決」）∗。 

 

第 514 条： 

「仮執行は、法律上当然に仮に執行することのできる裁判に関する場合を除き、

命じられなければこれを行うことができない。 

レフェレの命令、訴訟手続の進行に関する仮の処分を命じる裁判、保全措置を

命じる裁判、及び債権者への仮の支払を認める準備手続整理係裁判官の命令は

特に、法律上当然に仮に執行することができる。）」 

 

第 524 条： 

「（仮執行が命じられた場合には、仮執行は、控訴審においては、レフェレの手

続を審理する控訴院院長のみが、以下の場合に限り、これを停止することがで

きる。 

1° 裁判の仮執行が法律に違反する場合 

2° 仮執行が明らかに過度の結果を生じさせるおそれがある場合。この場合は、

控訴院院長は第517条から第522条までに規定された措置をとることもできる。

(…) 

仮執行が法律上のものである場合、控訴院院長は、第 521 条第 2文および第 522

条に規定された措置をとることができる。 

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）フランス語で décision exécutoire de plein droit とは、裁判官が仮執行を

命じなくともその性質上当然執行可能となる判決を意味する。 
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控訴院院長は、対審の原則または(民事訴訟法)第12条の明らかな違反の場合や、

執行が明らかに過度の結果を生じさせるおそれがあるときに、仮執行を停止す

ることができる」 

 

 

 

Ｑ２－１（裁判所による裁量的判断の余地） 

仏国知的財産法 L613-3 条に基づく差止めの請求を認めるか否かについて、裁

判所は裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件を満たして

いてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはできますか。そ

うであれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

本案訴訟の枠内で発せられる差止めの場合、侵害が行われていると判断され

れば、裁判所が差止請求を却下する理由は存在しない。この調査票の Q1-1-1 に

対する回答で説明したように、権利の侵害が発生していると認定されれば、当

然の権利として、差止めが認められる。 

 

仮差止めに関しては、既に説明したように、裁判所は、被告から無効抗弁が

主張されればそれについて審理し、また法律で規定されている要件（「権利の明
白な侵害、又はかかる侵害が差し迫っていること」）が充たされているかどうか

につき判断する。 
 
最近では、（AVENTIS PHARMA 及び SANOFI AVENTIS と TEVA SANTE が対立したジ

ェネリック医薬品事件に関して）ある会社が医薬品の販売認可を申請しただけ

では、差し迫った侵害が存在するとは言えないと判示された（パリ大審裁判所

(略式判決)、2010 年 8 月 19 日）。同様に、TEVA SANTE に公募に応じない旨の宣

言を求める原告の書簡に被告が返答しなかった事実は、差し迫った侵害の証拠

とはならないと判示されている∗。 

 
別の案件では（パリ大審裁判所、2009 年 7 月 8 日）、被告は、被告が中国国籍

であったというだけの理由で仮差止めが命じられたと主張して、仮差止請求を

却下させようとした。裁判所は、この国籍に基づく主張を棄却し、被告の国籍

と被告が国際見本市に参加していたことを併せて考えれば、被告に自己の商品

を販売する意図があったこと、または少なくとも被告が自己の商品を売る顧客

を探していたことが必然的に推測されると判断した。  

 

ただし、同案件において、裁判所は、特許権者がフランス特許を根拠として

差止めを求めていたが、それに対応する欧州特許が欧州特許庁で取り消されて

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）同判決では Sanofi-Aventis 社が Aventis-Pharma 社の特許権の保護期間が切

れるまで公募に応じない宣言をすることを Teva Santé 社に再三書簡で要求し、Teva Santé 社はそれに返

答しなかった。裁判所は Teva Santé 社が宣言を行わなかった事実は同社が特許の保護期間が切れる前に公

募に応じる意図を証明しないとした。 
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いた事実を隠匿していたとの理由から、差止命令を取り消した。パリ裁判所は、

この不作為は申請の却下を正当化する申立人の悪意の場合に該当すると判断し

た。善意（good faith）が要件とされた理由は、差止めが請求され、認められ

たのが、被告が出席しない(永澤弁護士による補足：非対審の)査定系(ex-parte)

審理∗によってであったからである∗∗。 

 

(永澤弁護士による補足：2-2 参照。通常、査定系審理による差止請求はめった
に認められないが、本件では被告の見本市への参加が、ヨーロッパ市場特にフ
ランス市場に入り込もうとする意図を表しており、見本市に参加する被告の見
込み客に、被告が販売する製品が侵害品であることを知らせる緊急の事情があ
ったため、例外的に認められた。) 
 

 

 

Ｑ２－２（差止請求を認めない裁判例の有無） 

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認め

られなかった裁判例はありますか。 

□はい（差止めが認められなかった裁判例がある）  Ｑ２－３－１に進んで

ください。 

■いいえ（差止めが認められなかった裁判例はない）  Ｑ２－３－２に進ん

でください。 

本案訴訟の枠内で認められる差止めに関しては、特許権の侵害が立証された

と判示された場合は、差止命令が認められなかった裁判例はない。 

 

仮差止めに関しては、パリ大審裁判所の 2009 年 7 月 8 日付の判決は、侵害が

あったと認定したが、原告が差止め請求の根拠となったフランス特許に対応す

る欧州特許が取り消されていた事実を隠匿していたため、この悪意の要素を理

由として、差止請求が却下された。……この特殊な判決では査定系(ex-parte)

審理で差止めが認められたため、裁判所が原告が事実説明において誠実を守る

ことについて特に厳格に審査するのは妥当である。 

 

(以下、永澤弁護士による補足)  
非対審手続である査定系審理手続 (ordonnance sur requête)が、特許侵害の

案件においては原則として例外的にしか認められないことは、多くの判例で確
認されている(パリ控訴院 2009 年 5 月 13 日判決、RG n°08/07684, Le temps de 
la mode c/ Royer Sport et Nathanael(商標の案件だが同義))。特許侵害の案
件で差止め措置は差止めを命じられた側に大きな経済的影響をもたらすため、
非常にまれなケースで、召喚状の被告への送達と被告の出頭を待つことができ

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）Ex-parte proceedings とは、フランス法の ordonnance sur requête を言う。 
∗∗ （永澤弁護士による補足）こうした極めて例外的な場合を除き、フランス法では侵害者の悪意や、差止

を請求する特許権者の善意といった主観的要素は侵害行為の認定にあたり考慮されない。侵害の存在とい

う客観的要素が成立すれば(それが強制実施権と矛盾する場合を除き)裁判官は差止を命じる義務がある。 
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ないほどの緊急に差止め措置を得る必要がある場合などにしか非対審手続は認
められない。非対審手続では請求の根拠となっている特許権の有効性と侵害の
現実性を両当事者の主張に鑑みて判断することができないので、現在の主流の
判例に反する。従って学説の通説は原則的に問題となっている請求項が既に裁
判所の判決や欧州特許庁の判決により有効であると判断されている場合に限ら
れるべきであるとしている。 
 

 差止める対象となる侵害行為がすでにない場合(侵害者が侵害行為を停止し
た、または強制実施権を与えられたような場合)‐差止はなく、過去の侵害がも
たらした損害の賠償が命じられる。 
 

 

 

Ｑ２－３－１（裁判例 1） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所が認めなかった裁判例において、以下の要素（Ａ～Ｎ）が考

慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れ、どの裁判

例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。裁判例が複数あ

る場合、複数挙げてください。 

 

侵害が認定されれば、あらゆる差止措置が命じられることを考慮して、仮差

止めに関して考慮される要素を挙げる。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか6 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか7 

                                            
6 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
7 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか8 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか9 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか）？？ 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

査定系(ex-parte)審理∗：原告は誠実でなければならない。2009 年 7 月 8 日付

のパリ大審裁判所の判決において、原告は裁判官に対応する欧州特許が取り消

されていることを隠した。 

 

しかし差止めは重大な結果をもたらすため、両当事者の法廷弁論(対審)を省

くことはできないとの考えから、裁判所は一般的に査定系(ex-parte)審理の場

合には一貫して差止めを認めない。 

 

 

 

Ｑ２－３－２（裁判例 2） 

Ｑ２－３－１で挙げた要素を考慮して差止めを認めるべきではないと被告が

主張したものの、そのような主張が認められず、最終的に差止めが命じられた

裁判例で、考慮された要素について□にチェックを入れてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

                                            
8 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
9 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
∗ （永澤弁護士による補足）査定系審理で仮差止が認められることは非常にまれなため、あまり重要でな

い。 
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□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか10 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか11 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか12 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか13 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

 

 

Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）14 

Ｑ２－３－１において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差

止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

 

 

 

 

Ｑ３－１（裁判例） 

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

 

 

 

 

                                            
10 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
11 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
12 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
13 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
14 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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Ｑ３－２－１（将来の損害賠償請求） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特

許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法

的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

 はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

将来の損害賠償としてはできない。 

通常、差止めが認められる場合には、判決履行遅滞の場合の罰金（不履行 1

日(永澤弁護士による補足：または侵害品の製造又は販売 1 個)当たり X ユーロ

で定められる）が同時に命じられる。被告が判決に従わない場合、原告は管轄

の裁判官にその不遵守を報告し、（（永澤弁護士により内容修正）判決の執行を
管轄する特別な裁判官である「JEX」∗（執行裁判官、本調査票の Q1‐4‐1 を参

照））判決で定められた罰金を適用するよう求める。 

 

(以下、永澤弁護士による補足) フランス法上賠償を求めることのできる損害
は、確実で(certain)、生じた(né) 、 現在の(actuel)損害である必要があるが、
逸失利益を求めることは可能。 

 
2007年 10月 29日法により改正された仏国知的財産権法第L615-7条第１項は

以下のように規定している。 

Article L 615-7 : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction 
prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le 
manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par 
le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du 
fait de l'atteinte. 
「損害賠償を決定するに当たり、裁判官は、損害を蒙った当事者のマイナスの
経済的影響を考慮し、これには逸失利益、侵害者の上げた利益、及び侵害行為
により権利者の蒙った精神的損害が含まれる。」 

 

 

 

Ｑ３－２－２（差止めに代わる将来の損害賠償） 

裁判所は、仏国知的財産法 L613-3 条に基づく差止めを否定して、将来に向か

っての金銭的賠償（補償）の支払いを命じることはできますか。その根拠（条

文、裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）Ｑ３－３に進んでください   ■いいえ 

まだ実行されていない行為に対する補償は認められていない。 

 

(以下、永澤弁護士による補足) 損害は額が確定している必要がある。一方侵
害行為がなければ得られたであろう利益に相当する額の賠償は、確定した額を
証明すれば請求できる。 

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）原文記述は「判決を下した裁判官」とあるが、誤り（Q1-4-1 参照）。 
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Ｑ３－３（将来の損害賠償の算定基準） 

裁判所が、将来の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることができる場合、

算定の例及び基準があれば、説明してください。 

 

 

 

 

Ｑ３－４（強制実施との関係） 

侵害訴訟の係争中に、仏国知的財産法 L613-11 条に基づく強制実施権の請求

をすることができますか。 

■可能             □不可能 

強制実施権は強制実施権を得た以後の行為について侵害性をなくすので、強

制実施権を得ることは実施権を得る前の侵害行為を否定する抗弁とはならない
∗。  

付け加えると、侵害を行ったという事実は、強制実施許諾請求を却下する理

由とはならない。  

またさらに、このような実施権を請求する被告は、特許権無効の抗弁を提起

をすることができる。 

パリ大審裁判所、1983 年 5 月 25 日；パリ大審裁判所、1973 年 6 月 6 日；レ

ンヌ控訴院、1972 年 7 月 12 日；レンヌ大審裁判所、1970 年 11 月 16 日を参照

のこと。 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

パリ控訴院、2001 年 9 月 21 日判決：侵害者は侵害品の販売を続けることを禁じ

られた。控訴手続が継続していた間、被告は第一審判決の仮執行の取消を申請

した。これに対し特許権者は、TRIPS 協定（第 41 条及び第 50 条）が迅速かつ効

率的な暫定措置の実施を義務づけており、判決に付された仮執行の取消を認め

る仏国民事訴訟法の規定はこの国際協定に反すると主張し、この仮執行取消の

申請を却下するよう求めた。裁判所は特許権者の主張を容れず、判決の仮執行

を取り消す場合には厳格な要件が課されており、そのためこの暫定措置は効率

的かつ迅速なものであると判示した。 

 

 

 

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）従って、実施権を得る前の侵害行為について損害賠償責任を負うが、一方差

止による制裁は必要なくなる。 
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Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所が差止めを命

じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そのような

主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

特許侵害訴訟に関する公式のデータは存在しない。そのため、我々は大審裁

判所（すなわち、第一審裁判所）が言い渡し、本案判決を下したすべての判決

について調査した（不明な理由による訴訟の停止又は訴訟の放棄は考慮されて

いない）。すべての判決について網羅したものではない。最後に、和解した事例

の件数を突き止めることはできない。当事者が請求及び訴訟を取り下げること

あるが、その理由は一切公表されていない。 

 

2009 年: 判決 21 件（※）: 特許権者勝訴 11 件; 特許権者敗訴 10 件 

2008 年:   42 件   :        17 件,       25 件 

2007 年:   40 件   :        13 件,       27 件 

2006 年:   57 件:         24 件,       33 件 

2005 年:   44 件:         16 件,       28 件 

 

（※）全ての判決が入手されている訳ではない。 
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Ｑ６－１（法律案等の有無） 

差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ６－２（論文の有無） 

差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

差止請求が特段の問題を提起しないことから、差止めそのものではなく、暫

定措置について書かれた論文： 

- “Premier bilan de l’application de la loi 2007-1544 du 27 octobre 

2007 dite “de lutte contre la contrefaçon” （「知的財産権侵害の

防止・処罰に関する 2007 年 10 月 27 日付の 2007 年法律第 1544 号適用の

最初の評価」）、執筆者：M. Jean-Christophe GALLOUX、大学教授、雑誌

Propriétés intellectuelles, 2009 年 10 月号 n°33, p.342-351。この

論文は仮差止めだけではなく、侵害品の押収及び情報公開手続にも重点

を置いている。 

- “Les mesures probatoires, provisoires et conservatoires” (証拠

収集のための措置、暫定措置、保全措置)、執筆者：M. Jean-Christophe 

GALLOUX、Recueil Dalloz 2008, n°11, p.711-726。 

-  “Les mesures provisoires” （＜暫定措置＞）、執筆者： Me Pierre 

DEPREZ、弁護士：この論文は、欧州指令 2001 年第 48 号を施行するフラ

ンス法の制定後間もなく執筆され、過去の制度と比較することで、国内

実施による変更点について論じている。  

 

(以下、永澤弁護士による補足)その他の近年の論文： 
- Patrice DE CANDE(弁護士), “La loi n°2007-1549 du 29 octobre 2007 de 
lutte contre la contrefaçon : une harmonisation bienvenue des moyens de 
lutte contre la contrefaçon”(知的財産権侵害の防止・処罰に関する 2007 年
10 月 27 日付の 2007 年法律第 1544 号：知的財産権侵害の防止・処罰手段の歓迎
された統一), Propriétés intellectuelles, janvier 2008 n°26, p.52-68. 
- Marianne Schaffner, Lorraine Sautter(弁護士), “Interim measures in 
French patent disputes” (フランス特許権訴訟における暫定措置), Patent 
World Issue n°214, July-August 2009, p.22-24 
- Caroline CASALONGA, François-Xavier LANGLAIS (弁護士), “Bilan de trois 
ans de mesures provisoires en droit des brevets” (特許法における暫定措

－353－



 

置 3年目の評価), Cahiers de droit de l’entreprise n°6, novembre-décembre 
2010, p.34-40  
-  Pierre VERON et Olivier MANDEL(弁護士)、 20 ans d’interdiction 
provisoire de contrefaçon de brevet d’invention à travers l’analyse de 
200 décisions(特許権侵害における仮差止の 20 年、200 の判決の分析), 
Propriété Intellectuelle, 2005 年 2 月号, p.14-20 
 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        □いいえ 

この問題は学者よりも実務家が関心を示している。というのは、この問題は

根本的な法律問題には触れないからである。さらに、仮差止めはフランス法で

は新しいテーマではない。それは、暫定救済により、緊急の場合、又は差止請

求に対して有効な抗弁をなしえない場合に、当事者に仮差止めを認めることが

可能となっているからである。レフェレに関して言えば∗、フランスの一般法は、

2007 年の法律が制定される前に、同様の規定を定めていた。その結果、裁判官

及び弁護士はこうした問題を「勉強」しており、精通している。 

 

AIPPI 会議の際の Linklaters による講演： 

 http://www.aippi.asso.fr/upload/Presentation_Marianne.pdf 

 

 

 

Ｑ７（裁判例の一覧） 

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

仮差止めに関する判例 

 

- 被告は特許無効請求の抗弁を提起し、裁判官は侵害のおそれがあるかど

うかを判断するために、これらの主張について審査しなければならない

と判示した事例。  

- RADIANTE 社は自社の特許を侵害する製造業者 2 社に対して 2 つの別

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）ここでは ex-parte proceedings は référé(レフェレ、上述 2009 年 7 月 8 日

判決での ordonnance sur requête と異なり、対審の原則が適用される)の意味、本来 Summary Proceedings

で英語の間違い。 

仮差止のための緊急審理手続(référé d’interdiction provisoire)は 2007 年法により産業財産権のみに

制定された。著作権に関しては現在も民訴のレフェレ手続で侵害の差止めを請求する。 
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個の訴訟を起こした。パリ大審裁判所（2009 年 9 月 15 日、判決番号

2009/57224）及びパリ大審裁判所（2009 年 9 月 15 日、判決番号

2009/57225）は、被告達が引用する先行技術が重要なものであり、(永
澤弁護士による補足：レフェレでなく)本案訴訟により審議されるべ

きであるとした。裁判官は暫定措置の申請を却下。 

- パリ大審裁判所、2009 年 1 月 20 日判決：MUNDIPHARMA 対 SANDOZ の

ジェネリック医薬品に関する事件：裁判所は、侵害されたと主張さ

れている特許の有効性の審査は(i)暫定的な救済を与える裁判官と

して訴訟が提起された裁判所の管轄を超える、(ii) 当該問題は侵害

の蓋然性の判断に影響を及ぼすと判示した。 

- パリ控訴院、2009 年 1 月 16 日判決：裁判官は、被告(日産)の特許権

無効に関する全ての主張を考慮し、侵害の蓋然性は低く、蒙ったと

主張されている損害は相対的な性質のものであるとして、特許権者

（SEBA）の請求を却下した。(6 ページを参照） 

 

- 裁判官は特許の有効性を審理する必要はなく、単に特許が今もなお有効

であり、原告のものであることを確認するだけでよいとした判決：  

- ストラスブール大審裁判所、2009 年 3 月 10 日判決：ジェネリック医

薬品に関する事例（BIOGRAN が被告）：特許無効審判請求訴訟が別の

裁判所での審理中であったにも関わらず、差止めが認められた。 

- リヨン大審裁判所、2008 年 7 月 21 日判決：ジェネリック医薬品に関

する事例：特許権者（MUNDIPHARMA）が勝訴した。裁判官は、特許の

有効性の審査は本案の管轄裁判所の義務であると判示している（5

ページ最終段落）。また、被告が自社の医薬品を販売する認可を得た

事実は、侵害が間もなく発生するおそれが高いことを意味するとも

判示した。 

- リヨン大審裁判所、2008 年 6 月 17 日判決：裁判官は、特許が明らか

に無効でない限り、特許の所有権と実施可能性につき判断すれば足

り、特許の有効性を審査する必要はないと判示した。 

- リヨン大審裁判所、2008 年 6 月 3 日判決：商標に関する判決：裁判

官は、商標（DERMO ESTHETIQUE）の有効性の問題は暫定的な救済を

与える裁判官の権限を越えると判示した。裁判官は差止め請求を認

めた。 

 

- 査定系(ex-parte)審理を通じて差止めが申立てられた特殊な事例： パリ

大審裁判所、2009 年 7 月 8 日判決 （いくつかの要素を隠した原告の悪意）

 

- パリ大審裁判所、2010 年 8 月 19 日判決： AVENTIS PHARMA 及び SANOFI 

AVENTIS と TEVA SANTE が争ったジェネリック医薬品に関する事例：ジェ

ネリック医薬品の商品化の認可を申請し、取得したこと自体は、侵害が
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差し迫っていることを意味するものではない。被告が原告の販売をしな

いようにとの私的な要請∗に返事しなかった事実もまた侵害が差し迫って

いることを意味するものではない。 

 

 

強制実施許諾に関する判例： 

 

- 被告は特許の無効請求をしていたにもかかわらず、強制実施許諾を付与

された（パリ大審裁判所判決、1973 年 6 月 6 日）。  

- 被告は特許侵害について責任を負うと判断されたにもかかわらず、強制

実施許諾を受けることができる（パリ大審裁判所判決、1983 年 5 月 25

日；レンヌ大審裁判所判決、1972 年 7 月 12 日）。 

- 判決により強制実施権が与えられた場合、その権利は、判決の日に開始

し、強制実施許諾の申請日ではない（レンヌ大審裁判所判決、1970 年 11

月 16 日）。 

 

 

破産した被告に関する判例 

 

- パリ控訴院、2001 年 9 月 21 日判決：被告は侵害品の販売を継続すること

を禁じられた。第一審判決には仮執行が付されていた。被告は、判決が

執行されれば従業員 43 人を解雇する結果となるとして、判決の仮執行の

取消を申請した。原告は、仮執行の取消を認める(民事訴訟法の)規定が

TRIPS 協定第 50 条 1 項に違反すると主張したが、裁判所は、仮執行の取

消には、一定の要件が定められており、取消は自動的ではないと判示し

た。また被告に関して裁判所は、会社の更正計画または譲渡計画は裁判

所の判決や規則に従わなくてはならず、法律に反することはできないと

した。 

- パリ控訴院、1988 年 3 月 8 日判決；パリ大審裁判所、1987 年 2 月 12 日

判決；パリ大審裁判所、1986 年 3 月 26 日判決。これらの判決全てにお

いて被告は破産手続におかれていたが、特許侵害について責任を負うと

され、侵害品の販売継続を禁止された。 

 

 

 

Ｑ１０１－１（知的財産エンフォースメントに関する 2004 年 4 月 29 日共同体

指令第 2004/48/EC 号の施行） 

欧州の知的財産エンフォースメントに関する 2004 年 4 月 29 日共同体指令第

2004/48/EC 号の 12 条は、国内法は一定の要件のもとで、差止め命令の代わりに

                                            
∗ （永澤弁護士による補足）公募に応じないよう書簡で要請したことを指す。 
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金銭賠償を命じることができると規定することができるとしています15。 

貴国においては、同条の国内実施（implementation）のために、国内法の改正

はなされなかったと理解しています。この理解は正しいですか。 

■正しい            □正しくない（以下に説明してください） 

 

 

 

 

Ｑ１０１－２ 

貴国において、指令 12 条に基づき国内法の改正がなされなかった理由がわか

るようであれば、以下に説明してください。 

第 12 条は被告の利益のための条項である。同指令を国内法化するため採択さ

れた法律は、侵害を防止・処罰するためのものである。議会の意図は、侵害者

が責任を軽減しやすくすることではなかった。 

 

 

 

                                            
15 Article 12  Alternative measures 

Member States may provide that, in appropriate cases and at the request of the person liable to 

be subject to the measures provided for in this section, the competent judicial authorities may 

order pecuniary compensation to be paid to the injured party instead of applying the measures 

provided for in this section if that person acted unintentionally and without negligence, if 

execution of the measures in question would cause him/her disproportionate harm and if pecuniary 

compensation to the injured party appears reasonably satisfactory. 
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海外調査結果 

資料 6 韓国 
 

 

依頼先：金・張法律事務所 



 

 

 

 

 

 
 

 



質問票（特許権による差止めに関する調査） ～韓国～ 
 

 

Ｑ１－１－１（根拠条文又は裁判例など） 

特許権の侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者

が侵害の差止めを請求し得る法律上の根拠は、韓国特許法第 126 条（1）である

と理解しています。この理解は正しいですか。正しくない場合、誤っている点

について法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

韓国特許法第126条第1項に基づいて、特許権者は、権利を侵害した者または侵

害するおそれがある者に対して、その侵害の差止め又は予防を請求できます。 

 

 

 

Ｑ１－１－２（その他の根拠条文） 

韓国特許法第 126 条（1）以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関

する規定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条

文又は裁判例など）と共に説明してください。また、その規定が、韓国特許法

第 126 条（1）と、どのような差異（適用範囲、要件及び効力など）を有してい

るのかも説明してください。 

■はい（以下に説明してください）    □いいえ 

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第 4 条第 1 項は、i)海外

から知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為または知識財産権侵害物品

などを輸入するか、または輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売す

る行為、ii)知識財産権侵害物品などを輸出するか、または輸出を目的として国

内で製造する行為は不公正貿易行為として差止められると規定しており、同法

の他の条項では、このような不公正貿易行為に対しては申立(誰でも可能です)

乃至職権により、貿易委員会が知的財産権侵害の可能性がある輸出入品に対し

て調査、是正措置を下すことができると規定しています。上記是正措置には該

当物品の輸出・輸入・販売・製造行為の中止、当該物品などの搬入排除及び廃

棄処分、訂正広告などが含まれ、上記対象知的財産には、特許権、実用新案権、

デザイン権、商標権、著作権などが含まれます。上記制度は、米国の関税法第

337 条で規定した知的財産権保護制度を立法化したもので、産業被害救済法の制

定とともに不公正貿易行為差止規定に編入されました。 

 

 

 

Ｑ１－２－１（差止めが認められるための要件 1） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。

法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 
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■はい（以下に説明してください）    □いいえ 

[Q1-1-1 に関連して] 

民事訴訟における立証責任の分配と関連しては、法律要件分類説が通説・判例

となっています。法律要件分類説は、各当事者は、自身に有利な法規の要件事

実の存否に対して証明責任を負うということであり、訴訟要件の存否は、原告

が立証責任を負うようになっています(大法院 1997.7.25.言渡 96 ダ 39301 等)。

(新民事訴訟法第 448-449 頁、イ・シユン著、2003) 

上記のような民事訴訟法上の立証責任分配原則に照らしてみると、民事訴訟に

該当する特許権侵害差止請求訴訟の場合も、特許権が侵害されたことを主張す

る当事者(例:特許権者)が、当該侵害事実、即ち、相手方が実施している特定の

物または方法が自身の特許の権利範囲に属するものであることを主張・立証し

なければなりません。 

 

[Q1-1-2 に関連して] 

関連法令には侵害事実の立証責任について明示的に規定していません。ただし、

貿易委員会が職権で調査を行う場合には、調査を受ける者が不公正貿易行為に

該当する知的財産権侵害ではないという点を立証しなければならず、申立によ

り貿易委員会が調査を行う場合には、申立人が不公正貿易行為に該当する知的

財産権侵害があるという点を立証しなければなりません(実際に、貿易委員会ホ

ームページで提供される不公正貿易行為調査申立書を見ると、被申立人の違反

または侵害疑いを申立人が具体的に記載することを要求しています)。 

 

 

 

Ｑ１－２－２（差止めが認められるための要件 2） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証

する必要がありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してくだ

さい。 

□はい（以下に説明してください）    ■いいえ 

[Q1-1-1 に関連して] 

特許権者は、侵害事実または侵害のおそれについてのみ立証すればよく、損害

の発生についてまで立証する必要はありません。特許法第126条第 1項には“自

己の権利を侵害した者または侵害するおそれがある者に対して侵害の停止又は

予防を請求できる”と規定しており、特許庁が 2007 年に発行した条文別の特許

法解説でも“第 126 条の侵害差止及び予防請求権は、損害賠償請求権とは異な

り、行使要件として特許権の妨害状態に対する侵害者の故意・過失を必要とせ

ず、即ち、客観的に特許権行使を妨害する行為があれば、侵害差止及び予防請

求権の行使が可能である”と記載し、損害の発生に関する立証まで必要としな

いことが分かります。ご参考までに、民法第 750 条に基づいた不法行為による

損害賠償請求の場合は、民法と同様に“侵害行為による損害が発生したこと”

が要件として立証されなければなりません。ただし、韓国特許法では損害額の
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立証が容易ではない事情を考慮し“損害額の推定(第 128 条)”のような特別規

定をおいています。 

 

[Q1-1-2 に関連して] 

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第 4 条第 1 項は、i)海外

から知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為または知識財産権侵害物品

などを輸入するか、または輸入された知識財産権侵害物品などを国内で販売す

る行為、ii)知識財産権侵害物品などを輸出するか、または輸出を目的として国

内で製造する行為は、不公正貿易行為として差止められると規定しているとこ

ろ、権利者が損害の発生を立証することを要求していません。 

 

 

 

Ｑ１－２－３（差止めが認められるための要件 3） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、上記Ｑ１－２－１及びＱ１－２－２に示した事項以外に、特許権者が立証

すべき事実はありますか。法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してく

ださい。 

□はい（以下に説明してください）  ■いいえ 

[Q1-1-1 に関連して] 

第 126 条第 1 項の侵害差止及び予防請求権は、侵害者の故意・過失・責任能力

を要求せず、客観的な侵害事実または侵害するおそれさえ立証されればよいで

す(ご参考までに、上記侵害は、特許発明の保護範囲に属する発明の実施として

正当な権原がない者による業としての実施でなければなりません)(イージー特

許法第 7版、イム・ビョンウン著、2009)。一方、“侵害するおそれ”について

は見解の対立があります。侵害の準備行為が完成した時、侵害のおそれがある

と見る客観説と侵害品を製造・販売する意図が認められた時、侵害のおそれが

あるという主観説がありますが、主観説の場合、主観的な侵害の意図は基準と

して不明確であるため、客観説が多数説です(条文別の特許法解説、特許庁、

2007)。 

 

[Q1-1-2 に関連して] 

申立により貿易委員会が調査を行う場合に、上記申立書では不公正貿易行為に

該当する内容以外にも、侵害された知財権に関する具体的な内容及び証明資料

を添付することを要求しています。具体的には、i)特許、商標などの登録証の

写し、ii)権利登録過程で引き起こされた紛争及び民刑事上の記録、iii)ライセ

ンス契約書、iv)海外での登録及び出願如何等に対する事項を記載するようにな

っています。また、調査対象物品の具体モデル、特徴、製造過程、用途など製

品に関する説明内容と調査対象物品に対する輸出入如何についても申立書に記

載するようになっています。 

 

 

－363－



Ｑ１－３－１（機関 1） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づく差止めの請求は、裁判所

（法院）に訴訟を提起するほか、行政機関（例えば、特許庁管理局調査課、知

的財産権侵害事犯捜査協議会、不正商品申告センターなど）にも求めることが

できるのでしょうか。できる場合には、当該紛争解決手段の概要を、その法的

根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください（水際措置を除く。）。 

□はい（請求する機関名及びその法的根拠を説明してください。）■いいえ 

[Q1-1-1 に関連して] 

裁判所に訴訟を提起することによってのみ、侵害差止請求が可能です。 

 

[Q1-1-2 に関連して] 

貿易委員会固有の手続であり、貿易委員会に書面で申立する場合によってのみ

侵害差止の請求が可能です(職権調査は、誰かの申立なしに貿易委員会が職権で

調査して侵害差止を行う場合なので除外)。 

 

 

 

Ｑ１－３－２（機関 2） 

上記Ｑ１－３－１の回答が「はい」である場合、差止めの請求を裁判所（法

院）に提起することと、裁判所（法院）以外の機関に紛争解決を求めることは、

同時にすることができるのでしょうか。同時にできない場合は、当事者が選択

するのでしょうか。 

Q1-3-1の答えが「いいえ」ですので、省略しました。 

 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求する

ことが可能かどうかも含め、説明してください。 

差止めの義務のような不作為債務に関しては民法第 389 条第 3 項がその執行方

法を定めていますが、実務上では民事執行法第 261 条第 1 項で定める間接強制

の方法が主に活用されています。また、間接強制の方法で執行する場合、法院

は、相当な履行期間を定めることができるところ、履行期間が経過した後にも

違反行為を続ける場合に制裁を加えるように定めることができるため、これは、

猶予期間としての意味も有していると解釈されます。 

民事執行法第 261 条第 1 項:“債務の性質が間接強制可能な場合に、第 1審法院

は、債権者の申立により間接強制を命じる決定をする。その決定には、債務の

履行義務及び相当な履行期間を明らかにし、債務者がその期間内に履行をしな

い時には、遅れた期間により一定の賠償をするように命じるか、または直ちに
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損害賠償をするように命じることができる” 

民法第 389 条第 3 項:“その債務が不作為を目的とした場合に、債務者がこれに

違反した時には債務者の費用をもってその違反したことを除却し、将来に対す

る適当な処分を法院に請求できる” 

 

 

 

Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

■はい 

□いいえ 

□どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

民事訴訟法第 213 条は“仮執行宣告”について規定しています。仮執行宣告と

は、執行に対して臨時の地位を設定したもので、まだ判決が確定していないが、

確定判決に準じて強制執行をできる執行力を予め付与することをいいます。即

ち、強制執行は、判決が確定した後にのみ行えますが、敗訴者が抗告、上訴な

どをするようになれば、判決が確定するまでかなりの時間が遅滞するはずであ

り、この場合、請求人が強制執行をできなければ、納得できないことが発生す

ることがあり、敗訴者もこれを利用するために、わざと抗告、上訴などをして

時間を遅滞することを防ぐために判決する制度をいいます。民事訴訟法は、仮

執行制度を規定しながら、その執行停止についてもともに規定しているところ、

敗訴した被告が控訴しながら仮執行の停止申立をする場合、裁判部の判断によ

り執行が停止するか、または停止しないこともあります。 

民事訴訟法第 213 条第 1 項:“財産権の請求に関する判決は、仮執行の言渡を付

けない相当な理由がない限り職権で担保を提供するか、または提供せずに仮執

行をすることができるということを言い渡さなければなりません。ただし、手

形金・小切手金の請求に関する判決には担保を提供しないようにし、仮執行の

言渡をしなければならない” 

第 2項:“法院は、職権で、または当事者の申立により債権全額を担保として提

供して仮執行の免除を受けることができることを言い渡すことができる” 

第 3項:“第 1項及び第 2項の言渡は、判決の主文に記載しなければならない”
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Ｑ２－１（差止請求の認否に関する裁量権） 

韓国特許法第 126 条（1）に基づく差止めの請求を認めるか否かについて、裁

判所（法院）が裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件を

満たしていてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはできま

すか。そうであれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してく

ださい。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

裁判所が裁量により差止命令を下せないということに対する、法的根拠乃至事

例は確認されていません。 

これと関連し、特許法注解 II 第 10-11 頁(チョン・サンジョ、パク・ソンス共

編、パクヨン社、2010 年)では“韓国特許法第 126 条は‘特許権者または専用実

施権者は、自己の権利を侵害した者または侵害するおそれがある者に対してそ

の侵害の停止又は予防を請求できる'と規定しながら、その請求のための要件に

ついて何ら規定をしていないという点で、臨時の地位を定めるための仮処分を

するための一定の要件を規定している民事執行法第 300 条第 2 項及び差止命令

を発令するために衡平法上の要件を考慮することを要求している米国特許法第

283 条と異なる”と記載しています。 

パク・ソンス判事も、“韓国特許法は、侵害差止命令が下され得るという規定

は有しておらず、単に“侵害の停止又は予防を請求できる”とだけしており、

もし特許権者が相手方の実施発明が自身の特許発明の全ての構成要素を含んで

いることを証明すれば、法院は、侵害差止命令を下さなければならないと解釈

されている”としながらも、このような解釈は、学説によるものであり、まだ

これに関する判例はないと言及しました(“韓国の特許権濫用規制”第 19 頁、

パク・ソンス、2007)。 

 

 

 

Ｑ２－２（差止請求を認めない裁判例の有無） 

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認め

られなかった裁判例はありますか。 

□はい（差止めが認められなかった裁判例がある）  Ｑ２－３－１に進んで

ください。 

■いいえ（差止めが認められなかった裁判例はない）  Ｑ２－３－２に進ん

でください。 

特許権の侵害差止請求と関連し、質問でのような裁判例は確認されていません。

ご参考までに、商標権の行使に対しては権利濫用を理由に商標権に基づいた差

止請求を棄却した判決があります(大法院 2006.2.24.付 2004 マ 101 決定)。パ

ク・ソンス判事は、上記判決に対して“特許法に関するものではなく、特許法

と商標法は、別個の原理により運用されるものであるが、少なくとも知的財産

権について大法院が権利の濫用を認めるにおいて柔軟な立場を示すものと解釈

され得る”と意義を付与しました(“韓国の特許権濫用規制”第 21 頁、パク・

ソンス、2007)。 

－366－



Ｑ２－３－１（裁判例 1） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例において、以下の要素（Ａ～

Ｎ）が考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れ、

どの裁判例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。裁判例

が複数ある場合、複数挙げてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか1 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか2 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか3 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか4 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

ご質問のような趣旨の裁判例は確認されていません。ただし、ご参考までに、

商標権による侵害差止請求において、前記及び後述するように民法第 2 条の信

義誠実の原則による権利濫用法理を適用して侵害差止請求を棄却した事例があ

                         
1 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
2 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
3 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
4 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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ります(大法院 2006.2.24.付 2004 マ 101 決定)。 

 

 

 

Ｑ２－３－２（裁判例 2） 

Ｑ２－３－１で挙げた要素を考慮して差止めを認めるべきではないと被告が

主張したものの、そのような主張が認められず、最終的に差止めが命じられた

裁判例で、考慮された要素について□にチェックを入れてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか5 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか6 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか7 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか8 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

ご質問のような趣旨の裁判例は、確認されていません。 

 

                         
5 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
6 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
7 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
8 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）9 

Ｑ２－３－１において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差

止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

パク・ソンス判事は、侵害差止請求による特許権濫用を規制する必要性がある

ことを指摘しながら、“米国連邦大法院の判決であるイーベイ事件においてト

ーマス大法官が判示した 4 つの要素が侵害差止請求に基づいた特許権濫用を解

決するのに役立つとも考えられるが、韓国法制度は典型的な大陸法系の司法体

系であり、英米法上の衡平法の原則を知らず、従って、米国の衡平法で要求す

る 4 つの要素を申立人には要求できない。韓国特許法においては、韓国法の一

般原則が役立つかも知れないが、それは、英米法系国家の衡平法とは全く異な

る。さらに、韓国特許法は、侵害差止命令が下されることができるという規定

は有しておらず、単に“侵害の停止又は予防を請求できる”とだけしており、

もし、特許権者が相手方の実施発明が自身の特許発明の全ての構成要素を含ん

でいることを証明すれば、法院は、侵害差止命令を下さなければならないと解

釈されている。このような論議は、当方に韓国民法第 2 条の一般原則を再度振

り返ってみるようにさせる。韓国大法院は、‘信義誠実の原則’が知的財産権に

直接的に適用される原則であり、さらに知的財産権の領域で一層うまく適用さ

れ得ることを納得している”としました(“韓国の特許権濫用規制”第 18-19

頁、パク・ソンス、2007)。 

成均館大学の法学専門大学院のチョン・チャホ教授は“米国のイーベイ事件の

ような場合、韓国特許法は、侵害差止請求権の行使を制限できる法規定がない

ため、権利濫用の要件を備えた場合には、これを適用できる”とし、立法論的

には、“権利濫用に関する規定は、制限的に適用されなければならないもので

あり、その規定を一般に適用して特許権の本質である侵害差止権を制限するに

は負担になる面があるため、イーベイ判決の衡平法的な考慮を反映させる必要

がある”と言及しました(“特許の侵害差止権に関する eBay 判決:特許権の没

落?”第 26-28 頁、チョン・チャホ、2006)。 

 

 

 

Ｑ３－１（裁判例） 

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

そのような趣旨の裁判例は、確認されていません。 

 

 

 

 

                         
9 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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Ｑ３－２－１（将来の損害賠償請求） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特

許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法

的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

民法第 750 条は“故意または過失による違法行為により他人に損害を加えた者

は、その損害を賠償する責任がある”と規定しているところ、まだ発生してい

ない損害(将来発生する損害)に対する賠償請求は不可能です。 

 

 

 

Ｑ３－２－２（差止めに代わる将来の損害賠償） 

裁判所（法院）は、韓国特許法第 126 条（1）に基づく差止めを否定して、将

来に向かっての金銭的賠償（補償）の支払いを命じることはできますか。その

根拠（条文、裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）Ｑ３－３に進んでください   ■いいえ 

そのような制度はありません。 

 

 

 

Ｑ３－３（将来の損害賠償の算定基準） 

裁判所（法院）が、将来の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることができ

る場合、算定の例及び基準があれば、説明してください。 

該当事項ありません。 

 

 

 

Ｑ３－４（強制実施との関係） 

侵害訴訟の係争中に、韓国特許法第 107 条に基づく強制実施許諾に関する申

し立てをすることができますか。 

□可能             □不可能 

強制実施権設定の裁定申立をするにおいて、関連侵害訴訟係属如何は、申立要

件とは関係ありません。 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPSTRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。 
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Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所（法院）が差

止めを命じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そ

のような主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はあります

か。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

ご質問のような趣旨の裁判例は、特に確認されていません。 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

ご質問のような趣旨の論文・その他資料は、特に確認されていません。 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

韓国において特許権侵害訴訟に対する年度別の統計データが別途に提供されて

おらず、ただし、大法院で発行する年度別の司法年鑑に特許権を含む知的財産

権侵害訴訟に関する簡略な統計資料が出ているところ、これを整理すると、次

の通りです(ご参考までに、2009 年度統計は、2010 年に発行される司法年鑑に

掲載されますが、まだ内容が確認されていないため、2009 年度の司法年鑑に掲

載された 2008 年度の統計までを整理しました)。 

 

[2008 年] 

-第 1 審で処理された件数:77(判決:37(原告勝:1、原告一部勝:10、原告敗:26)、

訴えの取下げ:15、調停:16、和解:8、その他:1) 

-控訴審で処理された件数:28(判決:13(上訴棄却:9、破棄取消:4)、訴えの取下

げ:1、上訴取下げ:3、調停:11) 

-大法院で処理された件数:13(判決:12(上告棄却:9、破棄取消:3)、上訴取下

げ:1) 
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[2007 年] 

-第 1 審で処理された件数:89(訴状却下命令:1、判決:39(原告勝:3、原告一部

勝:14、原告敗:21、却下:1)、訴えの取下げ:17、調停:17、和解:11、その他:4)

-控訴審で処理された件数:21(判決:15(上訴棄却:8、破棄取消:7)、上訴取下

げ:2、調停:3、和解:1) 

-大法院で処理された件数:3(判決:3(上告棄却:3)) 

 

[2006 年] 

-第 1 審で処理された件数:82(判決:35(原告勝:4、原告一部勝:11、原告敗:19、

却下:1)、訴えの取下げ:15、調停:19、和解:7、その他:6) 

-控訴審で処理された件数:21(判決:17(上訴棄却:11、破棄取消:6)、上訴取下

げ:1、調停:2、和解:1) 

-大法院で処理された件数:34(判決:34(上告棄却:29、破棄取消:5)) 

 

[2005 年] 

-第 1 審で処理された件数:85(訴状却下命令:1、判決:24(原告勝:4、原告一部

勝:7、原告敗:13)、訴えの取下げ:38、調停:11、和解:3、その他:8) 

-控訴審で処理された件数:19(判決:7(上訴棄却:4、破棄取消:3)、訴えの取下

げ:1、上訴取下げ:1、調停:4、和解:6) 

-大法院で処理された件数:2(判決:2(上告棄却:1、破棄取消:1)) 

 

 

 

Ｑ６－１（法律案等の有無） 

差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

政府による報告書乃至法律案が公表されたことは、特にないと確認されます 

 

 

 

Ｑ６－２（論文の有無） 

差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

学者の論文としては、次のようなものが確認されます。 

 

1.韓国の特許権濫用規制(パク・ソンス、2007):特許権の濫用問題を指摘しなが

ら、様々な解決方案について検討した論文です。前述したように、侵害差止請

求による特許権濫用問題も指摘しており、権利濫用法理による規制方案につい
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ても検討しています。パク・ソンス判事は、特許法院判事、大法院裁判研究官

を経て現在水原地方法院部長判事として在職中であり、知的財産関連の問題に

ついて活発な研究活動と発表を行っています。 

 

2.特許の侵害差止権に関する eBay 判決:特許権の没落?(チョン・チャホ、2006):

侵害差止請求権を制限する問題について韓国法と米国法、米国での eBay 判決及

びその前後の判例を整理し、韓国でも侵害差止請求権を制限する必要があるこ

とを主張しています。チョン・チャホ教授は成均館大学の法学専門大学院教授

として在職中です。 

 

上記 2つの論文原本もともに添付してお送り致しますので、ご参考下さい。 

 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

団体などから侵害差止請求権関連の意見などが公表されたことはないと確認さ

れます。 

 

 

 

Ｑ７（裁判例の一覧） 

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

1.大法院 2006.2.24.付 2004 マ 101 決定 

-甲は、1999.4.頃、外国の A社と輸入契約を締結し、“KGB”を含む商標の酒を

国内に輸入して販売中、2000.6.頃、乙に上記商品の国内輸入権と独占権及び自

身が運営した販売会社の営業の一切を有償で譲渡した後、2002.1.14.に上記商

標を模倣して、やはり“KGB”を含む商標を出願して 2003.3.26.に登録を受け、

上記登録商標権に基づいて税関に商標権侵害憂慮物品輸入事実通知書を提出

し、債務者に仮処分を申し立てた事案において、裁判部は、甲の登録商標出願

は、KGB 製品の独占的輸入販売権の付与を受ける内容の契約を強制するか、また

はそのような契約を締結する過程で有利な立場を確保し、不当な利益を得るた

めの不当な意図の下に出願したものと見られ、このように甲が債務者の使用商

標と同一・類似の商標を出願・登録することは、たとえそれが不正競争防止及

び営業秘密保護に関する法律上の不正競争行為には該当しないとしても、信義

則及び社会秩序に反するもので、商標権に基づいた侵害差止請求は、濫用した

権利の行使として許容されないと判示しました。 
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2.大法院 1997.7.25.言渡 96 ダ 39301 

-提訴段階での訴訟代理人の代理権存否は訴訟要件として法院の職権調査事項

であり、職権調査事項に関してもその事実の存否が不明な場合には、立証責任

の原則が適用されなければならないところ、本案判決を受けること自体が原告

に有利であるという点に照らして職権調査事項である訴訟要件に関する立証責

任は、原告にあると判示しました。 

 

 

 

Ｑ１０１－１（KTC 1） 

特許権の侵害が認められる場合、KTC（韓国貿易委員会）により、輸入の差止

めが決定されることはありますか。あれば、その法的根拠（条文又は裁判例な

ど）と共に説明してください。 

■ある（以下に説明してください）         □ない 

前述したように、KTC(貿易委員会)は不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に

関する法律の第 4 条を根拠として、知的財産権を侵害する物品の輸入行為を中

止させることができます。同法第 4条の規定は、次の通りです。 

 

[不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第 4条] 

①誰でも次の各号のいずれか 1つに該当する行為(以下“不公正貿易行為”とい

う)をしてはならない。 

1．大韓民国の法令や大韓民国が当事者である条約により保護される特許権・実

用新案権・デザイン権・商標権・著作権・著作隣接権(著作隣接権)・プログラ

ム著作権・半導体集積回路の配置設計権や地理的表示または営業秘密を侵害す

る物品等(以下“知識財産権侵害物品等”という)に関する次の各目のいずれか 1

つに該当する行為 

イ．海外で知識財産権侵害物品などを国内に供給する行為または知識財産権侵

害物品などを輸入するか、または輸入された知識財産権侵害物品などを国内で

販売する行為 

ロ．知識財産権侵害物品などを輸出するか、または輸出を目的として国内で製

造する行為 

2．次の各目のいずれか 1つに該当する物品などを輸出または輸入する行為 

イ．原産地を偽って表示したり原産地を誤認させる表示をした物品等 

ロ．原産地表示を損傷したり変更した物品等 

ハ．原産地表示をしていない原産地表示対象物品 

3．品質などを偽って表示したり誇張して表示した物品などを輸出または輸入す

る行為 

4．輸出入契約の履行と関連し、契約内容と顕著に異なる物品等の輸出入または

紛争の発生などを通じて大韓民国の対外信用を損傷させ、該当地域に対する輸

出または輸入に支障をきたす行為 

②貿易委員会は、第 1 項第 1 号及び第 3 号による違反行為の類型及び基準を定
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めて公告できる。 

 

 

 

Ｑ１０１－２（KTC 2） 

特許権の侵害が認められる場合、KTC により、輸出の差止めが決定されること

はありますか。あれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明して

ください。 

■ある（以下に説明してください）         □ない 

Q101-1 に記載したように、輸出行為を中止させることができます。 

 

 

 

Ｑ１０１－３（KTC 3） 

特許権の侵害が認められる場合に、誰が KTC に差止の申立をすることができ

ますか。 

誰でも不公正貿易行為の事実があると認めれば、これを調査するよう貿易委員

会に書面で申立できます(同法第 5条第 1項)。 

調査申立は、不公正貿易行為があった日から 1年以内に行わなければならず(同

法第 5条第 2項)、貿易委員会は、調査申立を受ければ、20 日以内に調査の開始

如何を決定しなければなりません(同法第 5条第 3項)。 

ご参考までに、貿易委員会は、不公正貿易行為の疑いがあり、これを調査する

必要性があれば、職権で調査することができます(同法第 6条)。 

 

 

 

Ｑ１０１－４（KTC 4） 

特許権の侵害が認められる場合の差止めを、KTC に申立にあたって、何を立証

（あるいは疎明）する必要がありますか。その法的根拠（条文又は裁判例など）

と共に説明してください。 

Q1-2-1 及び Q1-2-3 の記載内容をご参照下さい。 

 

 

 

Ｑ１０１－５（KTC 5） 

特許権の侵害が認められる場合に、KTC に差止の申し立てをする時期に制限が

ありますか。その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

■期間の限定あり（以下に説明してください）  □いつでも可能 

前述したように、不公正貿易行為調査申立は、不公正貿易行為があった日から 1

年以内に行わなければなりません(同法第 5条第 1項)。 
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Ｑ１０１－６（KTC 6） 

特許権の侵害が認められる場合、KTC は、必ず差止めをしなければならないで

すか。差止めを認めない場合があるとすれば、それはどのような場合ですか。

その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）  □いいえ 

不公正貿易行為の調査及び産業被害救済に関する法律第10条は、貿易委員会は、

第 4 条第 1 項に該当する不公正貿易行為があると判定すれば、該当行為者に侵

害物品の輸入中止、輸出中止のような是正措置を命じることができるとだけ規

定しており、必ずしも強制的に是正措置を命じなければならないわけではない

と解釈される余地も全くないわけではないと思料されます。ただし、不公正貿

易行為と認められたにもかかわらず、是正措置を下さない事例や意見などは、

特にないと確認され、eBay 判決のように衡平法的要素を考慮しなければならな

いという論議なども特に提起されていないと思料されます。 

 

 

 

Ｑ１０２－１（KTC 7） 

特許権の侵害が認められる場合、裁判所と、KTC で、差止めを認めるための要

件に差異はありますか。あれば、それはどのような差異なのか、その法的根拠

（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□ある（以下に説明してください）         ■ない 

両者間に特別な差はないと判断されます。 

 

 

 

Ｑ１０２－２（KTC 8） 

特許権の侵害が認められる場合、裁判所と、KTC で、差止の効力に差異はあり

ますか。あれば、どのような差異なのか、法的根拠（条文又は裁判例など）と

共に説明してください。 

■ある（以下に説明してください）         □ない 

[侵害差止請求権に基づいた訴訟手続の場合] 

侵害に該当しさえすれば、全ての侵害行為を差し止めることができ、侵害する

おそれがある場合には、侵害の予防を請求できます(特許法第 126 条第 1 項)。

また、権利者は、上記侵害差止請求に伴い、i)侵害行為を組成した物の廃棄、

ii)侵害行為に提供された設備の除去、iii)その他侵害の予防に必要な行為を請

求できます(特許法第 126 条第 2 項)。上記廃棄・除去請求権は、単独で行使す

ることはできず、必ず侵害差止請求とともに行使しなければなりません。 

 

[KTC による調査の場合] 

KTC による調査の場合は、侵害に該当しても是正措置の対象は、不公正貿易行為

調査及び産業被害救済に関する法律第 4 条第 1 項に該当する不公正貿易行為で

あるという点で、適用範囲に多少の差があります。特許法第 126 条第 2 項のよ
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うに、廃棄・除去に関する別途の規定を設けてはいませんが、是正措置に関す

る第 10 条には該当物品等の廃棄処分を命じることができるようになっており、

その他に訂正広告、貿易委員会から是正命令を受けた事実の公表も命じること

ができるようになっています。即ち、適用対象は侵害差止請求より狭いと言え

ますが、取れる措置の範囲は、より広いと言えます。このような是正措置以外

にも、KTC は、第 11 条で課徴金を賦課できると規定しています(必ずしも賦課し

なければならないものではなく裁量です)。上記課徴金は、大統領令で定める取

引金額に 30/100 を乗じた金額を超えない範囲で賦課でき、取引金額がないか、

または算定し難い場合であって大統領令で定める場合には、5億ウォンを超えな

い範囲で賦課できます。 

 

 

 

Ｑ１０２－３（KTC 9） 

特許権侵害に基づく差止めを求める場合、裁判所に提起するか、KTC に提起す

るかで、平均的な処理期間に差異は生じていますか。あれば、その差異を根拠

づけるデータと共に説明してください。また、その差異が起因していると考え

られる制度上の相違点等があれば、指摘してください。10 

□ある（以下に説明してください）         □ない 

法院に訴訟を提起する場合と、KTC に調査申立書を提出する場合の処理期間を対

比すると、通常、KTC による処理がより速やかに進行されます。 

 

[KTC による調査の場合] 

申立人が書面で調査を申立した場合に、貿易委員会は、20 日以内に調査開始如

何を決定しなければならず(不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法

律第 5条)、調査開始の決定をした日から 6カ月以内の範囲で判定期日を定めて

調査を迅速に完了して判定し、その結果を当事者及び利害関係人に通知しなけ

ればなりません。一方、上記 6 カ月以内の調査期間は、次のいずれか 1 つに該

当する事由がある時には 2カ月の範囲で 2回の延長が可能です(同法第 9条)。 

i)調査中の不公正貿易行為と関連し、訴訟または特許審判など関連紛争調停手

続が進行中の場合 

ii)申立人または被申立人が正当な事由を提示し、その期間の延長を申立した場

合、 

iii)その他に調査内容が複雑であるか、または当事者が資料を提出しない等、

やむをえない事情により期間を延長せざるを得ないと認める場合 

 

従って、上記延長期間を全て使用するとしても、申立日から約 1 年以内には貿

易委員会の一次の判定結果を受けることができます(もちろん、貿易委員会の処

分を不服として異議申立などをする場合には、より期間が長く要されます)。 

                         
10 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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[法院による訴訟進行の場合] 

特許侵害訴訟の処理期間に関する具体的な統計データは確認されていません。

ただし、弊所の経験に照らしてみると、通常、第 1 審で提訴から法院の判決が

下されるまでは最小1年から2年程度の時間が要されると思料されます(特許侵

害訴訟は、通常特許無効審判、権利範囲確認審判などの手続と並行して進行さ

れる点でもより時間が長く要されます)。 

 

 

 

Ｑ１０３－３（機関 2）11 

裁判所、又は、KTC に差止めを求める場合の、各々の長所及び短所を説明した

うえで、どのような観点から差止めを求める機関が選択されているのかについ

て説明してください。なお、上記Ｑ１－３－１の回答が「はい」であり、差止

めの請求を裁判所（法院）以外にも提起することを当事者が選択できる場合に

は、その機関へ求める場合も含めて説明してください。 

 

KTC による不公正貿易行為の調査は、公正な貿易の確立及び市場秩序の迅速な回

復という趣旨の下に速やかに手続が進められるという点が長所と言えます。た

だし、措置が取られる対象が不公正貿易行為に該当するものに限定されるとい

う点で、このような制限なしに単に特許権を侵害しさえすれば、当該全ての侵

害行為を差し止めることができる侵害差止請求権に比べて適用範囲が狭いとい

う短所があります。また、速やかに手続が進められるだけに、侵害差止請求権

による訴訟手続に比べて当事者に主張・立証などの機会が十分に与えられない

可能性もあります。 

 

 

                         
11 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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資料Ⅰ  
 

海外調査結果 

資料 7 台湾 
 

 

依頼先：萬國法律事務所 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
質問票（特許権による差止めに関する調査） ～台湾～ 

 

 

Ｑ１－１－１（根拠条文又は判例など） 

特許権の侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特許権者

が侵害の差止めを請求し得る法律上の根拠は、台湾特許法第 84 条であると理解

しています。この理解は正しいですか。正しくない場合、誤っている点につい

て法的根拠（条文、判例など）と共に説明してください。 

■正しい           □正しくない（以下に説明してください） 

発明特許の特許権者又は専用実施権者が侵害の差止めを請求し得る法律上の根

拠は専利法第 84 条であり、実用新案については専利法第 108 条、第 84 条を準

用、意匠特許については専利法第 129 条、第 84 条を準用し、基本的には何れも

専利法第 84 条を差止請求の法的根拠とします。専利法第 84 条により請求した

ものは永久差し止めとなります。 

 

 

 

Ｑ１－１－２（その他の根拠条文） 

台湾特許法第 84 条以外に、特許権の侵害を受けた場合の、差止めに関する規

定はありますか。あれば、その差止めの法的性質について法的根拠（条文、判

例など）と共に説明してください。また、その規定が、台湾特許法第 84 条と、

どのような差異（要件、効力など）を有しているのかも説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

台湾専利法第 84 条以外に、知的財産案件審理法第 22 条に暫定的な侵害の差止

請求の規定があります。暫定的な侵害の差止請求は、仮処分又は暫定的な状態

を定める処分（日本でいう「仮の地位を定める処分」に相当）の一種類であり、

裁判所が裁定することができます。知的財産案件審理法第 22 条及び知的財産案

件審理細則第 36 条により、暫定的な侵害の差止請求は、起訴前又は起訴後に行

うことができ、起訴前に提出する場合、係属すべき裁判所に請求し、起訴後は

本案訴訟の係属している裁判所に請求しなければなりません。但し、本案訴訟

が最高裁判所に係属している場合、原係属の第一審裁判所に請求しなければな

りません。また、暫定的な差止請求の処分が請求人に送達された日から 30 日以

内に起訴しなかった場合、裁判所は請求、又は職権により、取消すことができ

ます。暫定的な差止請求の裁定は、最初から不当又は債権者の請求、若しくは

請求人が 30 日以内に起訴していないことにより裁判所が取消したときは、請求

人は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければなりません。 
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Ｑ１－２－１（差止めが認められるための要件 1） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為がなされていることを、特許権者が立証する必要がありますか。

法的根拠（条文、判例など）と共に説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

上記Ｑ１－１－１の規定に基づいて永久差止めを請求する場合、民事訴訟法第

277 条の前段規定「自己に有利な事実を主張する当事者は、その事実に関して立

証の責任を負う。」により、特許権者は権利侵害者がその特許権を侵害した行為

事実を立証しなければなりません。 

 

上記Ｑ１－１－２の規定に基づいて暫定的な差止を請求する場合、知的財産案

件審理法第 22 条第 2項「暫定的な状態を定める処分の申立てをするときは、申

立人はその争う法律関係について、重大な損失の発生を防ぎ、又は緊迫の危険

を避けるためにその他これらに類する場合において必要がある事実を疎明しな

ければならない。その疎明が不十分なときは、裁判所は申立を棄却しなければ

ならない」の規定により、特許権者も当該特許は権利侵害者に侵害された事実

に対し立証して疎明しなければなりません。但し、「疎明」の事実を立証する確

信の度合いは「証明」より低いです。 

 

 

 

Ｑ１－２－２（差止めが認められるための要件 2） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、侵害行為によって特許権者に損害が発生していることを、特許権者が立証

する必要がありますか。法的根拠（条文、判例など）と共に説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

上記Ｑ１－１－１の規定に基づいて永久差止めを請求する場合、専利法第 84 条

の後段に「発明特許権が侵害されたときは、特許権者は…その侵害を排除する

ことを請求することができる。侵害の虞があるときは、その防止を請求するこ

とができる。」と規定されており、このような侵害排除請求権及び侵害防止請求

権の目的は、特許の侵害行為又は侵害行為による侵害状態を賠償又は防止する

ことにあり、特許権者の損害を填補することを目的とするものではありません。

従って、たとえ特許権は侵害の虞がある又は侵害されたとき、損害が生じてい

なくても、差止めを請求することができ、侵害行為により損害を受けたことを

立証する必要はありません。 

 

上記Ｑ１－１－２の規定に基づいて暫定的な差止を請求する場合、知的財産案

件審理法第 22 条第 2 項に請求人は、「争う法律関係について、重大な損失の発

生を防ぎ、又は緊迫の危険を避けるためにその他これらに類する場合において

必要がある事実」を疎明しなければならないと規定されているため、重大な損

害の危険又はその他類似情況があることを疎明すれば良く、損害が生じること

を要件としておりません。 
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Ｑ１－２－３（差止めが認められるための要件 3） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づいて、差止めを請求する場

合、上記Ｑ１－２－１、Ｑ１－２－２に示した事項以外に、特許権者が立証す

べき事項はありますか。あれば、法的根拠（条文、判例など）と共に説明して

ください。 

■はい（以下に説明してください）  □いいえ 

上記Ｑ１－１－１の規定に基づいて、永久差止めを請求する場合、上記Ｑ１－

２－１、Ｑ１－２－２に示した事項以外に、民事訴訟法第 277 条前段の「自己

に有利な事実を主張する当事者は、その事実に関して立証の責任を負う。」との

規定により、特許権者はその特許権が存在する証明（特許証書等）を提出しな

ければなりません。被告が特許無効を主張する際、立証責任は被告にあり、特

許権者は立証する必要がございません。 

 

上記Ｑ１－１－２の規定に基づいて、暫定的な差止を請求する場合、上記Ｑ１

－２－１、Ｑ１－２－２に示した事項及びその特許権が存在する証明（特許証

書等）を提出する他、請求人は知的財産案件審理法第 22 条の規定により、差止

請求が「重大な損失の発生を防ぎ、又は緊迫の危険を避けるためにその他これ

らに類する場合において必要がある事実」であることを疎明しなければならず、

即ち、「その争う法律関係」と「保全の必要性」を疎明しなければなりません。

また、知的財産案件審理細則第 37 条に、「請求人が紛争のある知的財産法律関

係につき、暫定的な状態を定める仮処分を申し立てる場合、当該法律関係の存

在及び暫定的な状態を定めることが必要であることを疎明しなければならな

い。疎明不足の場合、その請求は却下され、担保の提供又は担保をもって疎明

不足を補うことができない。」、「請求人が既に前項につき疎明したとしても、裁

判所が暫定的な状態を定める仮処分の裁定を下す時に、請求人に相当な担保を

提供するよう命じることができる。」「裁判所が仮の地位を定める仮処分の申立

てを審理するに当たり、保全の必要性につき、申立人の将来の勝訴可能性、申

立ての許可又は却下が申立人又は相手方に対して補償できない損害を与えるか

否かを斟酌し、並びに双方の損害程度及び公衆の利益への影響を比較判断しな

ければならない。」「前項にいう将来の勝訴可能性とは、当事者が知的財産権を

取消す又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、相当な挙証を行い、裁判

所が取消す又は廃止の可能性が高いと認めた場合、知的財産権者にとって不利

な裁定を下さなければならない。」との規定があるため、たとえ請求人が既に暫

定的な差止を請求する理由につき疎明したとしても、裁判所が請求人に相当な

担保を提供するよう命じてから、暫定的な状態を定める仮処分の裁定（即ち暫

定的な差止請求）を下すことができます。 

 

 

 

Ｑ１－３－１（機関 1） 

上記Ｑ１－１－１又はＱ１－１－２の規定に基づく差止めの要求は、裁判所

（法院）のみに提起するのでしょうか。それとも、行政機関（例えば、査禁倣
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冒商品小組、法務部調査局、公平公易委員会など）にも提起することができる

のでしょうか。その法的根拠（条文又は判例など）と共に説明してください。 

□はい（請求する機関名及びその法的根拠を説明してください。）         

■いいえ 

知的財産案件審理法第 22 条に「仮差押、仮処分又は暫定的な状態を定める処分

の申し立ては、起訴前には係属すべき裁判所にこれをし、起訴後においては係

属中の裁判所にこれをする。」との規定があり、また、永久差し止めは裁判所の

判決の一種であるため、裁判所の判決又は裁定として下され、その他行政機関

は差止めの請求及び発行を受け入れる権利がありません。 

 

 

 

Ｑ１－３－２（機関 2） 

上記Ｑ１－３－１の回答が「はい」である場合、差止めの請求を裁判所（法

院）に提起することと、裁判所（法院）以外の機関に紛争解決を求めることは、

同時にすることができるのでしょうか。同時にできない場合は、当事者が選択

するのでしょうか。 

□はい                 □いいえ 

 

 

 

 

Ｑ１－４－１（差止めの執行 1） 

差止めの請求を認める判決が確定した場合、その判決はどのような手続で執

行されますか。判決から執行までの猶予期間は規定されていますか。規定され

ているならば、その猶予期間を、その法的根拠（条文など）と共に説明してく

ださい。特許権者又は、被疑侵害者がその猶予期間の短縮又は伸長を請求する

ことが可能かどうかも含め、説明してください。 

永久差止めの請求を認める判決が確定してから、「確定の終局判決原本と共に確

定証明書又は各審級の判決原本」を提出しなければなりません（強制執行法第 4

条第 1項第 1号及び第 6条第 1項第 1号）。判決から執行までの猶予期間はござ

いません。暫定的な差止請求が裁定されてから、裁判の確定を待つ必要が無く、

請求人は当該裁判の原本（強制執行法第 4条第 1項第 2号及び第 6条第 1項第 2

号）を提出して裁判所に強制執行を申し立てることができます。判決から執行

までの猶予期間はないものの、ご留意しなければならないのは、起訴前に請求

して取得した暫定的な差止め処分が請求人に送達された日から 30 日以内に、起

訴しなければ、裁判所は請求又は職権によりこれを取消すことができます。ま

た、暫定的な差止請求の裁定は、最初から不当又は債権者の請求、若しくは請

求人は 30 日以内に起訴していないことにより裁判所が取消したときは、請求人

は相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければなりません。 
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Ｑ１－４－２（差止めの執行 2） 

差止めの請求を認める判決がなされた場合であって、当該判決について、上

訴がなされ裁判が係属し、差し止めを命じる判決が未だ確定していない段階で

は、差止めは執行されますか。 

例えば、下級審における差止判決を上級審が執行停止にした場合には執行が

停止される、下級審判決は確定するまで執行されないので上訴がなされた場合

には執行はされない、下級審が仮執行を命ずる判決に対して上訴がなされた場

合にも上級審が執行停止にした場合には執行が停止される等、法制度上、どの

ように執行されるのかについても説明してください。 

□はい 

□いいえ 

■どちらの場合もある。（どのような場合に差止めが執行され、どのような場合

に執行されないのかを説明してください。） 

裁判所で永久差止めを認める判決が出された場合、当該判決に対し上訴がなさ

れ判決が未だ確定していない段階では、差止めは執行されません。（仮執行は通

常損害賠償請求に対する執行を認容されますが、差止めが確定しなければなり

ません）。 

暫定的な状態を定める仮処分の裁定（即ち暫定的な差止請求）の場合では、当

該裁定に対し抗告が提起され、裁定が未だ確定していない段階でも、暫定的な

差止処分は執行されます。 

 

 

 

Ｑ２－１（差止請求の認否に関する裁量権） 

台湾特許法第84条に基づく差止めの要求を認めるか否かについて、裁判所（法

院）が裁量権を有していますか。差止請求についての法律上の要件を満たして

いてもなお、裁判所の裁量により、差止命令を発しないことはできますか。そ

うであれば、その法的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

裁判所が被告の行為が特許権侵害を構成すると一旦認めた又は権利侵害が未だ

発生していなくても既存する危険な現状から判断して権利侵害の虞があり事前

防止が必要と認めた場合は、何れも差止請求が認められます。 

法律上、差止め請求権は特許権者の排他権であり、特許権の範囲に入り、民法

148 条（権利行使が公共利益を違反し、或は他人に損害を与えることが主な目的

であるとしてはならない）に違反しない限り、裁判所は差止め命令を発しなけ

ればならない。 

 

 

 

Ｑ２－２（差止請求を認めない裁判例の有無） 

これまで、特許権の侵害が立証されたにもかかわらず、差止めの請求が認め

られなかった裁判例はありますか。 
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□はい（差止めが認められなかった裁判例がある）  Ｑ２－３－１に進んで

ください。 

■いいえ（差止めが認められなかった裁判例はない）  Ｑ２－３－２に進ん

でください。 

特許権の侵害が立証された場合において、差止請求が認められなかった裁判例

は未だありません。 

 

 

 

Ｑ２－３－１（裁判例 1） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、差

止め請求を裁判所（法院）が認めなかった裁判例において、以下の要素（Ａ～

Ｎ）が考慮されていますか。考慮された要素があれば、□にチェックを入れ、

どの裁判例において、当該要素が考慮されたのかを説明してください。裁判例

が複数ある場合、複数挙げてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

□ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか1 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか2 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか3 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか4 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

                         
1 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
2 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
3 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
4 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

□ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

 

（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

 

 

 

Ｑ２－３－２（裁判例 2） 

Ｑ２－３－１で挙げた要素を考慮して差止めを認めるべきではないと被告が

主張したものの、そのような主張が認められず、最終的に差止めが命じられた

裁判例で、考慮された要素について□にチェックを入れてください。 

 

□ Ａ 特許権者の請求が基づいている特許権の価値に比して、特許

権者が実質的に得ようとしている利益が多い 

□ Ｂ 特許権者の特許発明実施状況（製造業者かどうか、特許発明

を実施しているか、競合製品を販売しているか、ライセンス供

与をしているか、適正な条件でのライセンス供与の意思がある

かどうか等） 

□ Ｃ 特許権者の主観的態様（差止請求の目的（金銭的賠償目的又

は加害目的）等） 

■ Ｄ 侵害者の主観的態様（特許権侵害についての故意又は過失） 

□ Ｅ 差止の対象となる製品又は技術（技術分野、標準技術である

か、回避可能な技術であるか） 

□ Ｆ 差止の対象となる製品又は技術に対する当該特許の寄与（製

品の価格に対する割合が小さい、コア技術ではない等） 

□ Ｇ 差止請求権を認めなかった場合に、原告である特許権者が回

復不能な損害を被るかどうか5 

□ Ｈ 金銭的賠償でその損害を補償するのに不適切かどうか6 

□ Ｉ 差止請求権を認めた場合に、原告の受ける利益と被告の受け

る不利益のバランスはどうか7 

□ Ｊ 差止請求権を認めた場合に、公益への影響はどうか8 

  Ｋ 特許権者の権利行使が反競争的であるか 

□ Ｌ 支払が命じられる損害賠償金の額（懲罰的な賠償が認められ

る等、差止めを認めるまでもなく原告と被告との不利益の均衡

が取れているか） 

□ Ｍ 特許権の存続期間（存続期間がどのくらい残っているか） 

■ Ｎ 上記Ａ～Ｍ以外の要素(具体的に記載してください) 

                         
5 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
6 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
7 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
8 米国 eBay 事件判決において考慮された 4要素の 1つである。 
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（チェックを入れた要素について、裁判例の判旨を説明してください） 

台湾の裁判所は主に、差止めの対象となる行為がなされたときに特許権侵害が

成立するか否か、及び当該権利侵害行為が判決後も継続して行われる虞がある

か否かを考量して、永久差止命令を発行するか否か（侵害排除）の判決根拠と

します。よって、特許権侵害訴訟において、被告は権利侵害不成立をもって差

止めを認めるべきでないと主張する主な根拠としています。前掲選択肢 D に関

する裁判例は以下の通りです： 

 

（一）台湾高等裁判所 94 年度智上字第 26 号民事判決： 

被告は、「且つ試験目的のため衛生署に試作を申請した上原料薬ゲムシ

タビン(gemcitabine)を輸入したので、試験行為に属し、専利法の規定に

より免責を主張することができる。当該原料薬を輸入した後、それを主

成分として臨床検査薬「Gems」を自らが研究開発し、原料薬ゲムシタビ

ンの製造をしておらず、又、その原料薬を用いて臨床検査薬「Gems」を

製造する方法は営業秘密であり、本件とは関係ない。よって、被上訴人

の方法の発明によって製造された原料薬ゲムシタビンを製造しておら

ず、当然被上訴人の方法発明特許権を侵害していない。被上訴人は、そ

の方法の発明に係る特許権の内容を、物の発明に係る特許権にまで拡張

しようとしており、実に採るに足りない。被上訴人に損害賠償を請求さ

れたが、「Gems」は試験段階であり、販売によって利益を得ていないの

で、当然被上訴人に如何なる損害を生じさせることがない」と抗弁して

おり、主として権利侵害故意がないことについて抗弁を行っている。 

 

（二）台湾台中地方裁判所 94 年度智字第 5号民事判決：  

被告は、「原告は、本件訴訟を提起する前に、口頭又は書面をもって係

争特許を侵害してはならない旨を被告に要請しておらず、係争特許に係

る技術評価書を被告に提示して警告をしておらず、更に、専利法第 108

条により第79条の規定を準用して特許の物品又はその包装に特許証書の

番号を表示していることを立証して証明せずに本件訴訟を提起したの

で、専利法第 104 条の規定に符合せず、当然法に適合しない」と抗弁し

ており、特許権者は専利法の規定により特許の物品又はその包装に特許

表示を付していないので、被告は当該物品が特許物品だと知らず、その

係争特許を侵害した行為に故意又は過失がない、と主張している。 

 

（三）台湾高等裁判所 95 年度智上字第 33 号民事判決： 

被上訴人は、「本件「CL- P0025」、「A4007」、「A4008」、「A1899」

商品は、何れも被上訴人曜越公司が自らの技術により設計・開発・製造

したもので、自家ブランドとして世界各国で販売されており、主観的に

は上訴人又は他人の権益を侵害した故意又は過失がない。更に、上訴人

は、法により特許の物品に特許証書の番号を表示していない、又は証拠
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保全の請求若しくは起訴する前に、特許を提示して告知を行っていない

ため、係争特許は既に出願公開がされている云々と述べ、勝手に被上訴

人に係争特許公告を検索・閲覧する義務を課すことなどできない。」と

抗弁している。 

 

 

 

Ｑ２－４（差止請求を認めない可能性）9 

Ｑ２－３－１において、差止請求を認めなかった裁判例は無いとしても、差

止請求を否定する法律上の主張があれば、その根拠を含めて説明してください。 

知的財産案件審理細則第 37 条第 3項及び第 4項に、「裁判所は仮の地位を定め

る処分の申立てを審理するにあたり、保全の必要性につき、申立人の将来の勝

訴の可能性、申立ての許可又は却下が申立人又は相手方に補償できない損害を

与えるか否かを斟酌し、更に双方の損害の程度及び公衆の利益への影響を比較

判断しなければならない」、「前項に述べる将来の勝訴の可能性とは、当事者

が知的財産権に取り消し又は廃止すべき理由があると主張又は抗弁し、且つ相

当な立証を行い、裁判所が、取り消し又は廃止する可能性が相当高いと認めた

とき、知的財産権者に不利な裁定を下さなければならない」と定めている。よ

って、暫定的な差止請求につき、裁判所は、「申立人の将来の勝訴の可能性」、

「申立ての許可又は却下は申立人又は相手方に補償できない損害を与えるか否

かを斟酌し」、「双方の損害の程度」、及び「公衆の利益への影響」等要素を

暫定的な状態を定める処分を許可するか否かを決める根拠とすることができま

す。 

 

 

 

Ｑ３－１（裁判例） 

差止めを否定し、かつ、将来に向かって金銭的賠償（補償）の支払いを命じ

た裁判例はありますか。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください） ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ３－２－１（将来の損害賠償請求） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがある場合に、特

許権者が将来の損害賠償を請求することは可能ですか。可能であれば、その法

的根拠（条文又は裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）   ■いいえ 

                         
9 論者によって、見解が異なるものと認識しています。私的な意見である場合には、その旨を明記してく

ださい。 
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Ｑ３－２－２（差止めに代わる将来の損害賠償） 

裁判所（法院）は、台湾特許法第 84 条に基づく差止めを否定して、将来に向

かっての金銭的賠償（補償）の支払いを命じることはできますか。その根拠（条

文、裁判例など）と共に説明してください。 

□はい（以下に説明してください）Ｑ３－３に進んでください   ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ３－３（将来の損害賠償の算定基準） 

裁判所（法院）が、将来の金銭的賠償（補償）の支払いを命じることができ

る場合、算定の例及び基準があれば、説明してください。 

 

 

 

 

Ｑ３－４（強制実施との関係） 

侵害訴訟の係争中に、台湾特許法第 76 条に基づく強制実施許諾に関する申し

立てをすることができますか。 

■可能             □不可能 

台湾専利法第 76 条に、「国家の緊急事態に対応し、若しくは公益を増進するた

めの非営利目的の使用、又は請求人が合理的な商業上の条件を提示したにもか

かわらず、相当な期間を経てなお実施許諾について協議が不成立の場合、特許

所管機関は請求により、特許権の強制実施を許可することができる。その実施

は専ら国内市場の需要に供給するためのものでなければならない。但し、半導

体技術に係わる特許発明について強制実施を請求するときは公益の増進を目的

とする非営利的使用に限る。 

特許権者が競争制限又は不正競争により受けた裁判所の判決又は行政院公平交

易委員会の処分が確定したときは、前項の事由がない場合であっても、特許所

管機関は請求により、当該出願人に特許権の強制実施を許可することができる。

特許所管機関が強制実施の請求書が受理した後、当該請求書の副本をその請求

に係わる特許権者に送達し、3ヶ月以内に答弁をさせなければならない。期限が

満了して答弁をしなかったときは、直ちにこれを処理することができる。 

特許権の強制実施は他人が同一の発明に係わる特許権について実施権を取得す

ることを妨げない。 

強制実施権者は特許権者に適当な補償金を支払わなければならない。紛争があ

るときは、特許所管機関がこれを裁定する。 
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強制実施権は、強制実施に関する営業と共に移転し、譲渡し、信託し、相続し、

許諾し又は質権の設定をしなければならない。 

特許実施の原因が消滅したときは、特許所管機関は請求によりその強制実施を

廃止することができる。」と定めています。 

 

前述条文内容をまとめて見ると、侵害訴訟が係属しているか否かは、強制実施

を許可するかを決める要件ではないので、侵害訴訟が係争中であっても、なお

台湾特許法第76条に基づく強制実施許諾に関する申し立てをすることができま

す。 

 

 

 

Ｑ４－１（TRIPS 協定 1） 

差止請求について、TRIPS 協定との関係について言及した裁判例はありますか。

あれば、その概要を説明してください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

台湾高等裁判所民事裁定 95 年度抗字第 1496 号(以下は判決の摘要である) 

 

「調べると、世界貿易機関（WTO）は、知的財産権の保護につき、「知的所有権

の貿易関連の側面に関する協定(Trade Related Aspect of Intellectual 

Property Rights、以下 TRIPS という)」を定めており、TRIPS 第 1 条の規定によ

ると、WTO 加盟国全体は、一律で該協定の内容に従わなければならず、フランス

及び台湾は前後にして 1995 年 1 月 1 日、2002 年 1 月 1 日に世界貿易機関へ加入

したので、当然 TRIPS 協定の内容を遵守することを要します。TRIPS 第 42 条に

は、「加盟国は、この協定が対象とする知的所有権の行使に関し，民事上の司

法救済手続を権利者に提供する。（Members shall make available to right 

holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any 

intellectual property right covered by this Agreement.）」（原裁判所の

訴訟記録 30 頁から 48 頁までの声証 30 ご参照）と定めており、そして TRIPS 第

1 条及び第 27 条の規定によると、特許権は該協定が列した知的財産権の分野に

も含まれているので、前述 TRIPS の規定により、フランスは当然台湾国民にフ

ランスにおいて特許訴訟を提起する権利を与えなければなりません。前述協定

により、相手方は当然台湾で特許訴訟を提起することも、本件につき暫定的な

差止請求を申立てることもできます。」 

 

この判決では、TRIPS 協定により他の加盟国の国民が台湾において特許訴訟を提

起して、暫定的な差止請求を申立てることができると認めております。  

 

 

 

Ｑ４－２（TRIPS 協定 2） 

特許権侵害（またはそのおそれ）があるにもかかわらず裁判所（法院）が差
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止めを命じないことは TRIPS 協定に違反すると特許権者が主張したものの、そ

のような主張が認められず、差止めを裁判所が命じなかった裁判例はあります

か。あれば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

この類の判決はありません。 

 

 

 

Ｑ４－３（TRIPS 協定 3） 

特許権に対する侵害が継続しているか又は継続するおそれがあるにもかかわ

らず、差止請求が認められない場合があるとき、TRIPS 協定と国内法との関係に

ついて言及した論文（論文、その他の資料及びその概要）はありますか。あれ

ば、その概要を説明してください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ５（統計データ） 

2005～2009 年における、年ごとの特許侵害訴訟の統計データ（特許侵害訴訟

の件数、特許権者の勝訴率、和解率）を提供してください。 

公表されたデータがある場合には、そのデータを提供してください。Web 上か

ら入手可能な場合は、入手方法も示してください。 

公表されたデータが無い場合、公表された数値等から、貴所で集計可能なも

のを示してください。 

特許権案の終結件数 

 

2005 年  178 件 （一審）57 件 （二審） 

2006 年  273 件 （一審）68 件 （二審） 

2007 年  189 件 （一審）75 件 （二審） 

2008 年  239 件 （一審）56 件 （二審） 

2009 年  180 件 （一審）28 件 （二審） 

http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm 

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=523&Itemid=99999999 

 

民事一審訴訟事件勝訴終結率の比較 

項目別 勝訴率 終結件数 勝訴件数 

合計 勝訴 勝敗半々

民事一審訴訟 合計 8.29 434 36.0 16 40 

著作 11.70 94 11.0 4 14 
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特許 4.51 255 11. 5 13 

商標 20.34 59 12.0 6 12 

その他 5.77 26 1.5 1 1 

      

注：1. 勝訴件数=勝訴+(勝敗半々/2) 

      2. 勝訴率=勝訴件数/終結件数*100 

2010 年 9 月 25 日付け特許有效性認定基準セミナーの書面資料を参考 

 

民事二審訴訟事件破棄終結率の比較 

項目別 破 棄

率 

終 結

件数

廃棄件数 

合計 全部 一部 

民事二審訴訟 合計 13.09 233 30.5 14 33 

著作 8.20 61 5.0 0 10 

特許 11.02 118 13.0 8 10 

商標 26.09 46 12.0 6 12 

そ の

他 

6.25 8 0.5 0 1 

 

注：1. 破棄件数=全部破棄+(一部破棄/2) 

    2.破棄率=破棄件数/終結件数*100 

2010 年 9 月 25 日付け特許有效性認定基準セミナーの書面資料を参考 

 

なお、和解率及び和解率に係わる資料はありません。 

 

 

 

Ｑ６－１（法律案等の有無） 

差止請求権の制限について、政府により検討されたことはありますか。報告

書や法律案が公表されているならば、現物を添付すると共にその概要を説明し

てください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

1. 智慧財産訴訟新紀元—智慧財産案件審理法評析（2009 年 5 月出版） 

  この本の第五章では、保全手続の特色、その知的財産案件における特別性、

債務人の反撃措置を含み、知的財産権の保全手続きにつき完全に紹介していま

す。その内、仮の地位を定める仮処分の部分で、台湾法の沿革、仮の地位を定

める仮処分の許可の単なる形式認定から審理の本案化へにつき紹介しているほ

か、米国法の類似する制度も紹介しています。仮の地位を定める仮処分がどの

ように付随性、迅速性と両当事者利益の考量の中でバランスを取るかにつき論

じています。 

 

2. 台湾模倣対策マニュアル別冊—特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事訴

－393－



 

訟プロセス（2009 年 3 月） 

  本報告は、知的財産権を巡る民事訴訟プロセスにおける仮の地位を定める処

分に関して、処分の要件、本案不提起による保全取消、管轄に関する取り決め

などを紹介しています。新法は保全命令の規範に関して、主に審理法第 22 条で

規定しています。最も重要なのは、「仮の地位を定める処分の本案化」が確立さ

れたことです。しかし、新法施行後も、本案化の境界線がどこにあるのか、保

全手続きと本案訴訟が同一の争点を重複して審理する事態をいかに回避する

か、仮の地位を定める処分の暫時性・付随性・迅速性をいかに確保するかとい

った重要な課題が残されています。また、新法は、申立者による権利の濫用を

防ぐために審理の慎重化が図られており、日本企業にとっては、「（債権者とし

て）申立ての意義の低下」と「（債務者として）仮処分命令が出されるリスクの

低減」という両面的な意義を有するものとなっている。」 

 

3. 経済部培訓科技背景跨領域高級人才計画 96 年海外培訓成果発表会：由聯邦

最高法院最近判例透析美国対專利制度の変革—兼論我国の專利改革 

 

 本報告は、主に米国のいくつか重要な判決を上げて、米国ここ数年の特許制度

の変化、及び台湾特許制度への影響を簡潔に紹介しています。その内、仮の地

位を定める処分の部分には、有名な eBay 案が米国特許制度に対する影響、及び

その台湾特許制度への影響を述べています。仮の地位を定める処分の本案化の

トレンドは、台湾業者にとって、その特許権者又は潜在的権利侵害者としての

スタンスが異なるため、どんな可能な影響を持たすかにつき分析しています。 

 

 

 

Ｑ６－２（論文の有無） 

差止請求の制限に関する論文はありますか。現物を添付すると共にその概要

を説明してください。また、その著者がどのような方なのかの概要も説明して

ください。 

■はい（以下に説明してください）        □いいえ 

宋皇志、我国專利侵権訴訟の実証研究、科技法学評論 3卷 2期、頁 249-282（2006

年 10 月）。 

2. 李榮珠、智慧財産権案件定暫時状態処分の研究--以專利侵権審理程序為中心

--、東呉大学碩士論文。(2009 年) 

3. 呉家穎、專利事件定暫時状態処分の研究、台湾大學碩士論文。(2007 年) 

4. 林尚諭、米国永久差止請求命令の許可から台湾法における特許権利侵害案件

の民事救済を論じる、147 期、頁 17-22。（2006 年） 

5．黄宣輔、從比較法観点探討我国專利侵権訴訟定暫時状態処分の審理--以美國

法制為対照、台湾大學碩士論文。(2008 年) 

6. 馮浩庭、暫時性禁制令看我国定暫時状態の仮処分－以專利侵権争議為例、政

大智慧財産評論、2卷 1期、頁 117-140（2004 年 4 月）。 

7. 馮震宇、司法実務看台湾專利案件の仮処分救済、月旦法学雜誌 109 期、頁 9-35

－394－



 

（2004 年 6 月）。 

8. 葉国良、專利訴訟の定暫時状態処分救済、交通大學碩士論文。(2006 年)  

9. 盧佳德、專利排他権の研究-以美国專利案件永久禁制令の核発為中心、交通

大學碩士論文。(2007 年) 

(著作者名の書き順で列せられる) 

 

 

 

Ｑ６－３（団体からの意見） 

差止請求権に関して、団体（例えば、弁護士会、産業界団体など）からの意

見等はありますか。意見等が公表されているならば、入手方法と共にその概要

を説明してください。また、その団体がどのような団体なのかの概要も説明し

てください。 

□はい（以下に説明してください）        ■いいえ 

 

 

 

 

Ｑ７（裁判例の一覧） 

本調査において引用した裁判例の一覧（その事件概要を含む）を作成してく

ださい。また、裁判例の全文を添付してください。 

1. 台湾高等裁判所民事判決 94 年度智上字第 26 号 

2. 台湾台中地方裁判所民事判決 94 年度智字第 5号 

3. 台湾高等裁判所民事判決 95 年度智上字第 33 号 

(判決全文は別紙をご参照下さい) 
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知的財産研究所 
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資料Ⅱ 

 
国内ヒアリング 

調査結果 
 

資料 1 

ヒアリング調査票 



 
 
 
 
 
 

 



 

ヒアリング調査について 

（権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究） 

 

 

１．ヒアリングの趣旨 

特許庁の委託を受けて実施する「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在

り方に関する調査研究」において企業等の現状を把握するために行う。 

オープンイノベーションの進展、特許権者の多様化、経済のグローバル化等、特許を

取り巻く環境が大きく変化している今日にあって、イノベーションの促進を阻害するこ

とのないよう、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、必要に応じ、

差止請求権の行使を制限すべきとの声がある。差止請求権の行使を制限すべきと指摘さ

れる具体的な場合として、 

・特許権者等による実施がされていない特許権に基づき権利行使がなされる場合 

・製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合 

・標準技術におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合 

などが挙げられている。 

このような背景の下、本調査では、例えば、 

・前提となる特許権が有効に機能しているか 

・差止請求権の制限が好ましいと思われる権利行使態様や権利主体の具体例 

・差止請求権の制限によって技術開発企業が受ける影響 

などを調査する。 

 

２．留意事項 

・ヒアリングした内容について、本調査研究の目的以外には使用いたしません。また、

ヒアリングの結果を公表する場合には、ヒアリングした企業等を特定できないような

記載といたします（例えば、報告書に掲載する場合には、「Ａ社」等の仮名を用います。）。

さらに、ヒアリングの内容を報告書に掲載する場合には、掲載内容の事前確認をお願

いさせていただきます。 

・本調査研究の目的を達成するため、ヒアリングの調査項目に対する回答は、可能な限

り、具体的な内容としていただけると幸いです。なお、回答の内容について、対外秘

とすべき部分については、その旨をご指示ください。 

・差し支えのない範囲での回答をお願いいたします。また、一部項目について、回答を

省いていただいても結構です。 
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３．調査項目 

（権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究） 

 

本調査において、特に重視する調査項目は、Ｑ６～Ｑ９です。 
＊本調査項目において、「権利行使」とは、差止請求権の行使のほか、損害賠償請求、実施料請求を

含む概念として使用しています。 

Ｑ１：御社の状況 

① 知的財産訴訟の経験の有無及び頻度 

② 差止め訴訟の経験の有無及び頻度 

③ 警告状の送付及び受領頻度 

④ ライセンスの状況 

（積極的にライセンス活動をおこなっている、ライセンス許諾をしている特許が多い又は許諾

を受けている場合が多い、クロスライセンスが多い等） 

 

Ｑ２：特許権の活用の状況 

① 特許出願、権利取得及び権利維持の戦略、方針 

（製品保護、ライセンス収入目的等） 

② 自社で実施していない特許をどのように活用しているか 

③ 自社で実施していない特許を維持するか否かを、どのように判断しているか 

④ 自社保有特許の買取りの申出があった場合、どのように対処しているか。申出の相手によって、

対応が異なるか。 

（この相手が同業か、製造業者か、当該特許発明を利用する製品を製造しているか、大学・研

究機関か、特許流通業者等かによって対応が異なるか等） 

 

Ｑ３：警告状の送付及び受領と交渉 

① 警告状の送付／受領について、その目的は何か 

（ライセンス収入又は損害賠償、自社製品保護のための差止め等） 

② どのような相手から警告状を受理することが多いか、どのような相手に警告状を送付している

か 

③ 差止請求訴訟の提起を前提とした警告状を送付／受領したことはあるか 

 

Ｑ４：警告状を送付する場合（権利行使をする場合）の対応 

① 権利行使を行うかどうかを、どのように判断しているか 

（自社の実施状況、技術分野、市場規模、当該特許の権利の安定性、権利行使を行う第三者の

状況） 

② 当該特許発明を自社で実施している、或いは第三者にライセンス許諾している特許について権

利行使を行う場合と、不実施の特許について権利行使を行う場合とで、交渉もしくは訴訟の場

における戦略に差異はあるか 

 

Ｑ５：警告状を受領した場合（権利行使を受ける場合）の対応 

① どのような対応をするか 

② 警告状を送付してきた相手によって対応が異なるか 

（この相手が同業か、製造業者か、当該特許発明を利用する製品を製造しているか、大学・研

究機関か、特許流通業者等かによって対応が異なるか等） 

③ 当該特許発明がどのようなものであるかによって対応が異なるか 
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（設計変更等により技術的に回避可能か、標準技術に係わる技術か、製品に対する寄与度はど

うか等） 

 

Ｑ６：ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

① ライセンス収入又は損害賠償を目的とする警告状の送付／受領または、交渉において、「差止

め」を交渉材料とした／されたことはあるか 

② 差止請求権の存在は、ライセンス交渉や訴訟における戦略に、どのような影響を与えているか

 

Ｑ７：差止請求権の行使のあり方はどのようなものであるべきと考えるか 

① 差止請求が基づいている特許権が有効で、かつ、当該特許権の侵害が立証されても、差止請求

権を行使されるのは好ましくない（差止請求権の行使の制限が必要である）と感じる場合はあ

るか。あるいは、実際に、そのように感じた権利行使を受けたことはあるか。 

② （①の回答が「ある」のとき）具体的に、どのような場合に差止請求権の行使は制限されるべ

きと考えるか。 

（例えば、公共上の観点から好ましくない事例や、特許権者が不実施である特許発明について

の権利行使等、製品に対する寄与度が低い特許発明等、その他） 

③ （②で具体的な場合が示されたとき）そのような場合に差止請求権の行使を制限すべきと考え

る理由は何か。 

（例えば、特許権の有効性と侵害が立証されている場合に必ず差止めを認めるとすると、産業

の発達を阻害すると考えられるなど） 

④ （②で具体的な場合が示されたとき）そのような場合であれば、御社が特許権者であり権利行

使をする場合にも、差止請求権の行使が制限されることは許容できると考えるか。 

 

Ｑ８：差止請求権の行使に制限が課された場合、企業活動にどのような影響があると考えるか 

① ライセンス交渉や訴訟における戦略にどのような影響があるか 

② 特許権者の立場ではどのような影響があるか 

③ ライセンスを受けようとする立場、又は、被疑侵害者の立場では、どのような影響があるか 

④ 訴訟において特許権侵害が認められた場合であっても差止請求権の行使が制限された場合、侵

害が継続するおそれがあることについてどのように考えるか 

⑤ 訴訟において特許権侵害が認められたが差止請求権の行使が制限され、特許権侵害者が侵害を

継続する場合、特許権者が実施料を求める交渉において不利になるおそれがあるか 

 

Ｑ９：権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

① 権利行使を行うかどうかの判断をしたり、ライセンス交渉や訴訟における戦略を立てたりする

際、日本の侵害訴訟における特許権者の勝訴率を、どの程度、考慮しているか 

② 特許法第104条の3（当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、

相手方に権利行使をすることができない）が平成 16 年に導入されたことにより、権利行使を

行うかどうかの判断や、ライセンス交渉や訴訟における戦略に、どのような影響が生じたか 

③ 海外における特許権の権利行使と比較し、日本における特許権の権利行使をどのように感じて

いるか 

 

Ｑ１０：その他 

特許権の権利行使の在り方、差止請求権の在り方について、御意見、御要望をお聞かせください
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資料Ⅱ 

 
国内ヒアリング 

調査結果 
 

資料 2 

個別ヒアリング結果 
大企業 25 社（Ａ～Ｙ） 

中小企業・ベンチャー企業２社（A,B） 

大学・研究機関 3 者（A～C） 



 
 
 
 
 
 

 

 



ヒアリング記録（Ａ社）（ガラス・土石製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 過去に数年に 1回程度の訴訟を原告としても被告としても経験しているが、近年は、業

界内で他社の権利を尊重する風土になっており、交渉の段階で解決し、訴訟にまで発展し

ていない。 

 国内特許について、警告状の送付 1回/年、受理 1回/年程度である。 

ライセンスを受ける場合もあれば、ライセンスしている場合もあり、クロスライセンス

をおこなっている場合もある。 

 

■特許取得・活用の状況 

 特許取得の目的は、製品保護である。特許の権利取得・維持は費用のかかることである

ので、１件ずつ、実施状況、技術的な重要度等、評価し、維持するかどうかを判断してい

る。不実施の特許について、実施料収入等を目的とした活動を行う意思はない。 

 

■権利行使の方針・判断 

 業界内では、使いたいという申し出のあった所には基本的にライセンスを行っている。

権利行使を行うかどうかの際には、侵害の有無、特許の有効性の検討を行い判断する他、

権利行使を行った場合に得られるであろうロイヤルティの額を検討する。ライセンス交渉

自体も費用のかかる業務であり、得られるロイヤルティがそれに見合わないと判断すれば、

権利行使をしない。 

 自社で当該特許を実施しているかどうかは、ライセンス交渉の場における対応に影響し

ないが、第３者にライセンスしている特許について侵害している他者がいる場合には、不

平等になるため、実施料を支払うよう交渉する。 

交渉によって妥協点が見つけられない場合には、第 3 者に判断を委ねるという考えで訴

訟を行う。 

 

■警告状・他社特許への対応 

警告等があった場合、侵害の有無、特許の有効性を検討する。権利は尊重すべきものと

考えており、他社特許を使いたい場合には、その特許の価値を判断し、ライセンス交渉を

行う。特許権者が、同業か大学か等によって自社の対応が異なることはない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 警告状において、差止めや侵害といった表現が使われていることも、使うこともない。

基本的には、ライセンスし実施料を支払ってもらえれば良いと考えている。しかしながら、

実施料で折り合いがつかない場合には、差止めも考えていると交渉材料にすることもある。

差止めがあるかもしれないという営業リスクは和解のきっかけになると考えている。 
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■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権の制限が必要と感じることはない。例えば大学のような当該特許を実施して

いない機関であっても、開発した者が当然に権利を有すると考えている。しかしながら、

他者から特許を入手した自ら開発を行っていない者が、差止めまで行うのは行き過ぎであ

ると考えている。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

差止めというリスクが無い場合、侵害が見つかったら実施料を払えば良いと考える所が

でてくる。侵害してしまった方が勝ちという状況になり、当事者間でのライセンス交渉が

うまくいかないと考える。そのため、訴訟等に頼ることが増加すると考える。 

差止めができないということになれば、特許を取得する意味がなくなり、プロパテント

政策以前の状況になると考える。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使をする場合には、侵害の有無、特許の有効性を十分に検討した上で行うので、

一般的な勝訴率等は、判断材料とはならない。従って、特許法 104 条の 3の導入も権利行

使における戦略に影響はない。 
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ヒアリング記録（Ｂ社）（化学） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 過去に数年に 1回程度の訴訟を原告としても被告としても経験している。国内特許につ

いて、警告状の送付 2回/年、受理 2 回/年程度である。ライセンスを受ける場合もあれば、

ライセンスしている場合もあり、場合によっては、クロスライセンスをおこなう。 

 

■特許取得・活用の状況 

 特許取得の目的は、製品保護である。不実施の特許であっても、他社の参入障壁の役割

を担っており、製品保護のための特許であると考えている。 

実施料収入等を目的とした活動を積極的に行う意思はないが、例えば、開発は行ったが

事業化に至らなかった特許群については、当該技術を使うであろうと推測できる企業があ

れば譲渡する場合もある。 

 

■権利行使の方針・判断 

 製品保護を目的としており、他社が実施していると思われる場合は、排除することが主

目的である。従って、警告状を送付し、相手が当社の特許を回避してくれればよいと考え

ている。 

相手がライセンスを希望する場合には、状況に応じて判断するが、自社にとって重要な

技術・製品に関わる特許については、ライセンスを断る。ライセンス或いは、他社が実施

が止めない等、交渉によってまとまらない場合には訴訟を提起する。 

 

■警告状・他社特許への対応 

概ね関連する他社特許は把握できており、予め回避するよう製品化している。ライセン

スを求める場合には、当該特許を無効化できる資料を揃えて交渉材料とする等、無防備な

状態で交渉を求めることはない。 

しかしながら、警告等があった場合、侵害の有無、特許の有効性を検討する。特許権者

がどういう者であるかによって対応が変わることはない。米国でパテントトロールと思し

き所から権利行使を受けた際には、交渉に応じたりすると相手に今後も付け込まれる危険

性があると考え、特許無効として徹底的に争ったことがある。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 相手に実施を止めてもらうことが警告状の主目的ではあるが、差止めという表現を使用

することはない。相手が実施をやめず交渉が難航する場合には、差止請求権の行使も考え

ていることを引き合いに出し、対応を促す。 

 

 

－407－



■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 具体的に差止請求権の制限が必要と感じる事例はないが、個人的には、例えば公共の利

益や環境技術のような観点からは、差止めを制限することが好ましい場合もあるのではな

いかと考える。ただし、どのような技術が環境技術に属するのか、公共の利益とは何であ

るのかといった境界を定めることは非常に難しいので、案件毎に訴訟等で検討されるべき

ものと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

差止請求権がなければ特許の価値が低いものとなってしまう。自社の技術・製品保護を

目的とし、他社を排除するために特許を取得している当社としては特許取得の意味がなく

なる。侵害してしまった方が得であると考える所もあると予想され、特許権者としては交

渉が不利になると考える。 

例え、極めて限定されたごく一部の特許について差止請求権を制限するような法律を導

入したとしても、差止請求権が制限される特許がどこまでなのかを明確にすることは難し

く、特許権者としては、差止請求権が制限されるかもしれないリスクを負いながら交渉や

訴訟をしなければならない。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使をする場合には、侵害の有無、特許の有効性を十分に検討した上で行うので、

一般的な勝訴率等は、判断材料とはならない。従って、特許法 104 条の 3の導入も権利行

使における戦略に影響はない。海外との勝訴率の差も問題とは考えていない。相手を排除

することが目的であるので、損害賠償額の高低も問題ではない。 

 米国では、訴訟費用自体が高額であること、手続きが煩雑であることが大変であると感

じており、それに比べると日本の訴訟制度の方が良いと感じている。 
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ヒアリング記録（Ｃ社）（医薬） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 現在も、国内外で数件の訴訟を抱えている。原告として訴訟を提起する場合もあれば、

提起される場合もある。必要があれば訴訟も辞さず、差止めを求めて争うこともある。 

 警告状の送付や受理も、多くはないがある。警告状を送付する相手先は主にジェネリッ

ク医薬品メーカーであり、受理する場合はリサーチツールに関する特許案件が多い。 

先発医薬品メーカーは、国内外からライセンスを受けている技術（特許及びノウハウ）

も、ライセンスしている技術も多い。 

 

■特許取得・活用の状況 

 医薬の世界は、研究開発を行った技術について事業化できる確率が非常に低く研究開発

リスクが高い。事業化できる技術であってもリソース配分の適正化やリスク軽減の観点か

ら、例えば、外国において認可を受けるための臨床試験の実施や事業化について全てを自

社で行うことが難しい場合が多々あり、棲み分けが行われている。研究開発投資を回収す

るためあるいは排他権を行使できる期間内に 大利益を得るためには、自ら実施できない

部分についてはライセンスをおこない、実施料収入やその他の見返りを得ることが好まし

い。同様に、有望な技術についてライセンスを受けることも盛んに行っている。一方で、

自他共に実施可能性のない特許については、積極的に放棄をおこなって不要案件の徹底整

理を実施し経費削減を図っている。 

  

■権利行使の方針・判断 

先発医薬品メーカーはお互いに相手がわかっていることが多い。他社が当社の特許技術

を実施しているか又は実施しようとしている可能性のある場合には、まず、話し合いによ

って解決を図る。交渉がまとまらない場合には法的措置を取る意思があることを伝え解決

を図ろうとする場合もある。相手がジェネリック医薬品メーカーの場合には、警告状によ

りあるいは法的措置により実施の差止めを求める。例えば、物質特許の権利期間が満了し

ていても、まだ権利期間が残っている用途特許や製法特許等を実施している場合、その実

施の差止めを求める。 

 権利及び自社事業を保護していくために、権利行使は必要であると考えているが、自社

だけで全てを実施することは難しい場合もあり、棲み分けが必要であると考えている。自

社供給に不安がある場合等、例え、特許によって独占排他権を有していても、完全に他社

を排除することが必ずしも好ましいとは限らない。仮に、訴訟において勝利し差止めるこ

とが可能となったとしても、その後の交渉によって、侵害者側にライセンスし実施を認め

る場合もある。 
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■警告状・他社特許への対応 

 他社から警告状を受けた場合、対象特許を侵害していないあるいは特許の有効性に問題

があると判断すれば、当然、要求を退ける。しかしながら、訴訟にまで発展したする場合

には、たとえ非侵害であっても、費用が高額なものとなる可能性があることから費用との

バランスを考慮した実際的解決を図ることもある。リサーチツール特許に基づく訴訟提起

は、特許権者は差止めを目的としているのではなく、金銭目的であるため、争うよりも金

銭的解決を図る方が会社として損失を抑えられる場合もある。逆に、法外な金銭要求があ

った場合は、差止めを恐れて訴訟を回避するよりも訴訟で争った上で解決を図る方が好ま

しい場合もある。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止め自体を目的として、交渉や訴訟をおこなっている場合もあれば、交渉がなかなか

まとまらない場合には法的措置を取り解決を図ろうとする場合もある。訴訟を提起する場

合には、常套手段として差止請求も行う。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権がなければ、特許の価値が非常に小さなものとなってしまうと考えている。

研究開発を行うことに対するインセンティブがなくなり、成功した他社の２番手を狙って

事業展開を図る方が良いと考える場合所が多いであろう。 

 リサーチツール特許等については差止めを認めると、新たな研究や技術の発展を抑制し

てしまうと考えられる場合もあるが、そのような場合であっても差止請求権を制限するの

は好ましくないと考えている。一部の特許にだけ差止請求権を制限するような都合の良い

ことは難しく、必ず他の特許にも影響が及び、特許制度そのものを崩壊していく危険性が

ある。また、リサーチツール特許にも特許取得のインセンティブを維持する必要があると

考えている。 

 リサーチツール特許によって権利行使を行う者は、差止めを行った場合、将来に向かっ

ての実施料収入や損害賠償が期待できないところから、差止めを行うことは特許権者にと

っても実施する者にとっても好ましいことではなく、金銭的解決を図ることが可能である

と考えている。 

 公共の利益といった観点から差止請求権を制限するという考え方もあるが、どこまでを

公共の利益と考えるのかは非常に難しい問題である。特許法に法律を規定するのではなく、

個別の事案ごとに権利濫用などの上位の法理によって慎重に判断されるべきものである。

差止請求権の行使の是非が問題となるような案件があったとしても、現時点においても、

特許法には公共の利益のための裁定の制度が用意されている。裁定の制度の利用も難しく、

判断もなされたことのない状況で、新たに差止請求権の制限の規定を設ける必然性はない

と考えている。 
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■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 特許の価値の根幹である差止請求権がなければ、特許の価値が非常に小さなものとなっ

てしまうと考えている。高い研究開発リスクの中で多額の投資をして研究開発を行うこと

に対するインセンティブがなくなり、成功した他社の２番手を狙って事業展開を図る方が

良いと考える所が多いであろう。 

仮に、日本において差止請求権を制限した場合、自国の利益のために特許の価値を小さ

なものにしたいと考えている開発途上国でも差止請求権を制限する動きが加速され、結果

的にわが国企業のグローバルでの事業活動を抑制すると考えられる。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使をする場合には、侵害の有無、特許の有効性を十分に検討した上で行うので、

一般的な勝訴率等は、判断材料とはならない。また、訴訟となっても実際には和解するケ

ースが多く、判決に至った案件のみによって決まる勝訴率を議論することには意味がない。

特許無効率についても、無効となるかどうか明確ではない案件であるからこそ訴訟にまで

いくのであり、約半数の特許が無効となるのも当然なことである。無効になるべき特許が

無効になっていると考えている。無効となるべき特許によって権利行使が濫発され訴訟に

よって特許を無効とすることよってしか解決を図ることができないことの問題の方が、大

きいと考えている。異議申立制度の廃止によって、特許査定されるべきではない特許が、

特許として認められる場合が増加し、企業の負担となっていると考えている。そのような

観点から、特許法 104 条の 3によって、侵害訴訟において特許の無効の裁判所判断を得ら

れるのはむしろ好ましいことだと考えている。 
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ヒアリング記録（Ｄ社）（その他製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験は、原告、被告それぞれある。頻度としては、波があるが、多いときには数件

が並行して訴訟係属しているような場合もある。 

 警告状についても、受理したことも、送付したこともある。 

 ライセンスについては、当社では二つの主な事業分野があり、事業分野によって状況が

異なる。一方の事業分野では、自社製品の保護が特許取得の目的であり、あまりライセン

スを行っていない。他方の事業分野では、クロスライセンスを含め、比較的ライセンスを

行っている。 

 

■特許取得・活用の状況 

 当社では二つの主な事業分野があり、事業分野によって状況が異なる。一方の事業分野

では、自社製品保護が特許取得の目的であり、ライセンス許諾をあまりしていない。他方

の事業分野では、比較的ライセンスを行っている。 

 特許を維持するか否かの判断基準は、実施の有無（将来の実施可能性を含む）、他社け

ん制力などである。 

 

■権利行使の方針・判断 

 権利行使をするか否かは、調査項目に挙げられている要素（自社の実施状況、技術分野、

市場規模、当該特許の権利の安定性、権利行使を行う第三者の状況）などを考慮して、総

合的に判断している。 近では、特に当該特許の権利の安定性を慎重に判断するようにし

ている。 

 自社で当該特許発明を実施しているか否かは特に意識していない。むしろ、事業分野の

違いの方が大きい。すなわち、事業分野によって、特許取得の目的が異なっており（自社

製品保護のために他社には使わせないのか、ライセンス許諾もあり得るのか）、その目的

に応じて、権利行使をするか否かを判断している。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 警告等があった場合、侵害性、有効性を検討する。特許権者が、同業か大学か等によっ

て自社の対応が異なることはない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権を、ライセンス交渉におけるライセンス料アップのための材料は考えていな

い。むしろ、他社に実施させたくない場合に実施させないためのものである。 
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■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権が制限されるとしたら、特許権の価値が半減すると言ってもよく、差止請求

権を制限すべきではない。 

 パテント・トロールについても、色々なケースがあり、単純に制限すべきとはいえない。

製品に対する寄与度についても、判断が難しく、訴訟で寄与度が差止請求を認めるか否か

の争点になると、審理が前に進まなくなるであろう。 

 仮に、当社が、パテント・トロールのようなところから差止請求を受け、あるいは、製

品に対する寄与度が低い発明について差止請求を受け、その差止請求が認容されたとして

も、それは仕方が無いと考える。 

 米国では、eBay 判決以降、裁判所において差止請求権が制限される裁判例が出ているが、

ITC ではトロールであっても排除命令を認められ得るため、実質的に差止と同等の効果が得られる。

したがって、司法と行政を合わせて考えれば、米国においてトロールに対して差止請求権

が制限されたという実感はない。また、米国では、三倍賠償が認められているため、その

点でも日本とは状況が異なる。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 日本では、米国のように三倍賠償といった制度がなく、損害賠償金が低い（裁判で認め

られる損害賠償金では、裁判費用にも満たないケースが多い）ことから、他社特許を尊重

せず、侵害しても金を払えば良いという風潮になるではないか。 

 交渉の場面においても、侵害者としては、差止めのリスクが無くなるため、交渉に応じ

る動機が無くなり、結果として、交渉がまとまりにくくなるのではないか。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 近は、侵害訴訟において特許が無効と判断されるケースが多いため、特許の有効性を

慎重に判断するようにしている。 

 現在の日本の制度のように、特許庁の審査で一旦特許になったものが、後で無効となる

のでは、権利として安定性に欠け、使いにくいと感じている。 
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ヒアリング記録（Ｅ社）（ガラス・土石製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 当社では二つの主な事業分野があり、事業分野によって状況が異なる。 

 一方の事業分野では、業界全体として、他者に使わせないために特許を取得しており、

ライセンス料を払えば使わせてもらえるような状況ではない。そのため、基本的には、他

社特許を回避するようにしているが、どうしても他社特許を使わざるを得ないような場合

には、クロスライセンスに持ち込むことで、自社製品の実施を確保するようにしている。 

 他方の事業分野では、同業他社（ベンダー）が相互に無償で実施している。ただし、ベ

ンダーの独自技術に基づく特許である場合には、他社には使わせない、あるいはクロスラ

イセンスの弾にすることもある。 

 

■特許取得・活用の状況 

 特許取得の目的は、自社技術を他社に使わせないためである。 

 また、クロスライセンスの弾にすることもあるため、自社実施の可能性がなくても、他

社が実施しそうな技術であれば、権利化することもある。ただし、あくまでクロスライセ

ンスのため（ひいては本業で儲けるため）であり、ライセンス収入が目的ではない。 

 したがって、自社で実施していない特許を維持するか否かは、他社実施可能性により判

断している。 

 

■権利行使の方針・判断 

 権利行使をする目的は、自社技術を他社に使わせないためである場合と、クロスライセ

ンスのためである場合とがある。 

 権利行使を行うか否かは、自社の技術が、他社と差別化できるものあるかどうかを判断

するようにしている。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 同業他社も、当社と同様に、他社に使わせないためか、クロスライセンスのためか、い

ずれかを権利行使の目的としていると予想されるため、当社ではいずれの目的であるかを

警告状から読み取るようにし、その目的に応じた対応をとるようにしている。 

 現在までのところ、いわゆるパテント・トロールのような企業から権利行使を受けたこ

とはない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 権利行使の目的は、他社に使わせないためか、クロスライセンスのためかであり、そも

そもライセンス収入を目的として交渉を行うことがない。 
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■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 同業他社に関しては、差止請求権の制限が必要と感じることはない。一方、いわゆるパ

テント・トロールのように、差止請求権を金儲けの道具にしているようなところに対して

は、差止請求権を認めるべきではない。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 権利行使の主体を問わず、広く差止請求権を制限した場合には、侵害してもお金を払え

ばよい、ということになってしまい、問題であるが、パテント・トロールに限って制限す

るのであれば、そのような弊害は生じないのではないか。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 警告をする場合にも、話し合いで解決することが基本であり、訴訟にまで行くことは想

定していないため、勝訴率は考慮していない。また、訴訟となると、日本だけでなく、海

外でも訴訟を行うことになることが多く、その場合には、日本の勝訴率だけを問題として

もあまり意味がない。 

 特許法 104 条の 3 については、同規定が導入される以前から、無効審判ルートで特許の

有効性を争うことは可能であったのであるから、争う場所が増えただけで、特に影響は無

い。 
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ヒアリング記録（Ｆ社）（化学製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 国内では、5～10 年に１件程度の訴訟を主に原告として経験している。警告状の頻度は、

送付は数年に 1回、受領は 2回程度である。技術導入なども含めると、ライセンスしてい

るものも、ライセンスを受けているものも存在する。 

 

■特許取得・活用の状況 

 製品保護を目的として特許権を取得している。ライセンスを目的とした活動を積極的に

行っている訳ではない。保有している特許のうち実際に自社で実施している特許は半分程

度であり、保有特許について定期的に見直しをおこなっている。不実施の特許について、

業界他社で使いそうな所があれば、有償譲渡を行う場合もある。特許仲介業者のような所

から、具体的に特許の売って欲しい等の申し出を受けたことはなく、その状況になってみ

なければわからないが、業界内への影響を考え、譲渡しない方が良い場合もあると考えて

いる。 

 

■権利行使の方針・判断 

自社の製品保護を目的としており、他社の実施を排除することを目的として警告状の送

付を行っているが、相手からライセンスも申し出があった場合には、検討し条件によって

はライセンスを行う。 

自社で保有特許に関し侵害が疑われる場合には、該特許の有効性等の検討を行った上で、

当該特許を自社で実施しているかどうかに関わらず権利行使を行うことを検討する。市場

規模は、権利行使を行うかどうかの判断材料の一つであるが、当該事業分野の市場の大き

さに対して相手の実施状況がどうであるかという観点で検討するため、製品分野によって

は、相手が中小企業であっても権利行使を行う。 

相手が実施を止めない、あるいは交渉がまとまらない場合には、やむを得ないが、訴訟

を提起する。訴訟提起する場合には、損害賠償だけでなく差止め請求も必ず行う。交渉が

まとまらず訴訟まで行う際は差止めを目的として争う。 

権利行使を積極的に行うことによって、特許を無効にされてしまった場合、自社事業へ

の影響が大きいため、自社で実施している特許については権利行使を慎重に行う。第３者

にライセンスしている特許についても、同様に慎重になる。自社不実施の特許については、

例え特許無効となったとしても自社事業への影響が少ないため積極的な権利行使を行う

ことができると考えている。 

以前は、権利行使しようとする技術分野と異なった事業分野において、自社との取引が

ある客先への権利行使は、ビジネス上の不利益を被る虞があり難しかったが、 近は、特

許による問題とビジネスは別として対応することが多い。 
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■警告状・他社特許への対応 

 実施しているかどうかの検討、特許無効の調査を行う。無効資料もなく、実施が必要で

ある場合にはライセンスも検討するであろう。当社の素材を使用している客先に迷惑をか

けるたり、認定の取りなおしという事態を招くため、設計変更による回避はなるべく行い

たくないと考えている。業界内では、話し合いによる解決が可能であると考えている。特

許仲介業者には、組織だって十分に検討する能力を有しており紳士的な話し合いができる

所もあれば、話し合いが困難な所もあり、ピンからキリまであると感じている。外国企業

や個人発明家による権利行使への対応が も難しいと感じている。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

差止めることが主目的であり、相手からライセンスも申し出があった場合にライセンス

することを検討する。従って、差止請求権自体が、ライセンス交渉や訴訟における有効な

手段ではないと基本的には考えている。なお、有効な手段になることもあるので、結局は

ケースバイケースである。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権とライセンスは、特許権の本質的な権利と考えており、非常に重要な権利で

ある。侵害が認められれば行使できるべきものであり、例え当該特許を特許権者が不実施

であったとしても、差止請求権の行使を法的に制限するべきではないと考えている。 

特許媒介業者のような製造を行っていない者は、差止請求権をライセンス交渉の手段に

使い得るかもしれないが、実際には、差止めることによる利益がなく、強い交渉手段とは

ならないと考えている。 

差止めを制限することが好ましいと感じる事例も具体的に思い当たるものはない。例え

ば医薬の分野のように、公益の観点から差止請求権の行使を制限し、裁定による実施権を

設定した方が好ましい場合もあるかも知れないとは思っている。実際には、利用が非常に

難しい裁定の制度ではあるが、そのような制度があることによって、公益を著しく損なう

ような場合には他社にライセンスを行うなど、ある程度の自浄作用が働いているのではな

いかと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

交渉や訴訟において、特許権者が不利になると考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使をする場合には、侵害の有無、特許の有効性を十分に検討した上で行うが、日

本の訴訟における特許権者の勝訴率の低さは、訴訟を止めておく判断材料の一つとなって

いる。和解する案件が多いとしても、判決までいったものの半分程度は特許権者が勝訴す

るのが割合としては好ましい。 
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 特許法 104 条の 3 については、特許の有効性について、無効審判で争うか、裁判の中で

争うことが可能となったかの違いであり、訴訟戦略への影響はない。特許庁の審査で一旦

特許になったもののうちある程度の割合の特許について、訴訟が生じた場合に無効となる

のは止むを得ないと考えている。 

 市場の大きさ、相手企業へのインパクトの観点から、日本ではなく米国での訴訟を検討

することも多い。ただし、米国はでの訴訟手続きが非常に煩雑であるのに比べ、日本の手

続きは簡素であり、審理の進行も 近は早くて良いと感じている。各々、長所短所があり、

一概にどちらの制度が良いとも言えない。 
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ヒアリング記録（Ｇ社）（非製造業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 近年は、何らかの知的財産権侵害の訴訟を主に被告として経験している。 

特許について、当社が警告状を送付することはほとんどないが、受理は十数件/年程度

ある。警告状を送付してくるのは、メーカー等だけではなく、特許管理団体や特許を業と

している会社もある。 

ライセンスを受ける場合も、ライセンスをしている場合もある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の目的は、自社事業の保護にある。 

 結果として自社事業で使用していない若しくは使用を中止した特許をどのように活用

すべきかは課題であると認識している。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 第三者から警告を受領した際は、特許権の確認、権利範囲、有効性、自社の実施状況等、

行うべきことを行い真摯な対応を心掛けている。 

警告書の内容には、様々なレベルのものが混在しており、特許の有効性や技術的範囲の

解釈に疑問を抱くものもある。基本的には、明らかに自社が実施していない特許技術に関

してライセンスを締結することはない。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権に限らず、損害賠償請求権も含む訴訟提起を交渉に応じさせるための手段と

して利用するケースは珍しくないと考える。 

 ライセンス収入を得る目的で警告書を送付されるケースであっても、差止請求権の行使

を示唆されることは多分にある。しかし、権利者が自ら事業を行なっていない場合は、差

止自体には利益は無いと思われる。 

 また、ライセンス収入を得る目的の警告は、金銭的解決以外は裁判で非侵害が明らかに

なるまで交渉が難航することが想定され、明らかに実施していない特許技術であっても、

訴訟を提起された場合に負担するコストと労力は多大であり、事業への影響も小さくない。

このようなケースは、権利者側が得るべき利益と警告及び訴訟提起を受けた側の不利益は

著しく不均衡であり、何らかの対応策が必要だと感じている。 

  

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 自ら、開発も実施もしておらず、差止請求権を振りかざすのは、行き過ぎであると考え

ている。一方、権利者側としては、平等に認められるべき権利との考え方もある。 
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■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

特許権者側としては、困ると感じている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 特許権侵害訴訟の段階で、特許法 104 条の 3 の権利濫用を主張できることは意味がある

が、それよりも、そもそも無効性の高い特許によって、簡単に訴訟提起ができてしまうこ

とに、問題や企業としてリスクを感じている。審査を厳格に行い、訴訟段階で無効となる

べき特許が権利化されないことが、権利濫用を未然に防ぐことにつながるのではないかと

思われる。 
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ヒアリング記録（Ｈ社）（通信業） 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 行使が制限されるべき場合はあると考える。ただし、具体的にどのような場合に制限す

べきという明確な線引きは難しく、権利者の生業や特許の出所、実施者や実施内容、およ

び権利行使の態様などを総合し、権利行使ごとに判断すべきである。例えば、ごく一部の

特許に基づき差止めを行うことによって、公共性の高いサービスが停止してしまう場合に

は、差止めを制限する理由の一つとなりうると考える。また、自ら、開発も実施もしてお

らず、他者から入手した特許によって、差止請求を行う場合も制限の理由の一つとなりう

ると考えている。 

現在は、一つの物品がブラックボックス化された部品を含んでいることが多い。 終製

品やサービスでない部品に関わる特許について、部品に権利行使できるにもかかわらず

終製品やサービスに権利行使するよう場合には、制限されてしかるべきと考えている。ま

た、標準技術について後からホールドアップを起こすような差止めも制限されて良いと考

える。 

特許制度ができた頃と現在では、技術や製品、特許との関係が変わってきており、特許

制度が合わなくなってきている面があるのは否めず、法制度の多少の修正があっても良い

と感じている。 

 権利濫用の法理では、実際に差止めを制限すべき問題が発生した時に、適用がしにくい

のではないかと考える。また、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定（特許法第 93

条）は、実績がなく、また、特許権者からの権利行使に対して非侵害を主張する場面が多

いので、使える制度ではないと考えている。侵害ではあるけれども、一定の状況を勘案し

て差止めの制限をするということが可能な手段を用意するべきではないかと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

現状、差止請求権が制限されるべき状況で、差止めを振りかざすようなことは行ってお

らず、特に問題を生ずるとは考えていない。ただし、設定される制限の条件によっては、

特許権者側としては、権利行使や交渉で不利になる場合があるかもしれない。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 無効とされるべき特許によって権利行使がなされるのは好ましくなく、特許法 104 条の

3 によって裁判の場で無効を争い得ることは重要である。無効率がどの程度かということ

よりも、本来無効となるべき特許は、厳格に審査されて権利を付与されないことが好まし

い。審査判断が、世界的に統一されていることが好ましい。 
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ヒアリング記録（Ｉ社）（機械） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 特許、商標等で訴訟経験がある。訴訟は１０年間で１０件未満である。 

警告は１年に２、３件程度受理している。警告状の送付元は同業者が多く、パテントトロ

ールから警告を受けることはない。 

従来は無償のクロスライセンスが多かったが、 近ではライセンス料の授受が発生する場

合もある。 

 

■特許取得・活用の状況 

 特許取得の目的は、自社事業の保護である。取得した権利について、ライセンス許諾の

申し入れを受け、交渉の末、結果的にライセンス料を得る場合はあるが、当初からライセ

ンス収入を目的とした活用はしていない。 

自社で実施見込みが薄い特許については、他社への譲渡は考えておらず、しかるべき時

期に放棄している。その理由は、自社で実施見込みが薄い特許については、他社において

も同様に、実施可能性も低い（権利としての価値が相対的に低い）と推定されること、他

社へ売り込みをかけても工数の割に成功することが少ないことからである。 

自社実施していない特許であっても、他社の周辺技術に係る特許の場合は、クロスライ

センスの玉として維持している。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 警告状を送付する場合は、自社事業の保護を目的として、同業者に対して行うことが多

い。行使するか否かは総合考慮で判断するが、訴訟になった場合の費用対効果も大きな判

断要因になっている。売上規模が小さい事業の場合、行使を断念することもある。 

自社実施特許を行使する際は、無効になることによって他社への牽制効果が失われるリ

スクを考慮する場合がある。 

 警告状を受理した場合は、相手に応じて、解決に向けて実質的な検討を開始する場合と、

形式的に応答して様子を伺う場合を使い分けている。 

特許発明の内容に応じて対応を変えることはない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求は損害賠償とセットで交渉もしくは訴訟を行うが、自社特許が侵害されたこと

に対し、当然に主張できる権利として主張しているのであって、差止請求権の行使を特に

強調する訳ではない。ただし差止請求権が存在することで交渉が成立しているのも事実で

ある。 

業界内での権利行使の目的は、自社事業の保護にあり、ライセンス収入を目的とするこ

と自体が稀である。ライセンス収入を得ることに主眼を置き、そのための交渉材料として
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差止請求を活用することはない。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 現在の自社事業分野に関する限り、現状のままで良いと考える。現在の自社事業分野で

は、差止請求権に制限を加えるべき態様が想定しずらい。 

パテントトロールなど、差止請求権に制限を加えるべき態様が妥当であり、かつ制限を

加えるべきでない態様等と明確に区別できるのであれば、差止請求権に制限を加えても良

い。また制限を加えるべき態様に対しては、たとえ侵害が継続する事態が発生しても仕方

ないが、制限を加えるべき態様を明確に区別することができないのではないか？ 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

現在の自社事業分野でのライセンス交渉や訴訟における差止請求権の在り方は、妥当と

考えており、差止請求権に制限を加えることで現在の枠組みに悪影響が及ぶのは好ましく

ないと考えている。 

パテントトロールのために差止請求権に制限を加えることによって、本来、差止請求権

が必要な場合に悪影響が出ると、本末転倒になるのではないか。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使は、必要に迫られて行うものであること、またケースごとに個別に勝算を検討

することから、たとえ権利者に不利という統計データがあったとしてもあまり考慮してい

ない。 

 特許法 104 条の 3 については、特に影響は無いと考えているが、本来無効となるべき特

許に権利を付与しないことが重要である。 

 日本の特許権が欧米の特許権と比べて権利行使時の予見性に乏しいということはなく、

予見性の観点からは有効に機能していると言える。 
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ヒアリング記録（Ｊ社）（総合建設業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 たまに訴訟となる場合がある。同業他社とは、事前に協議して解決することが多く、警

告状を送るようなことや受け取ることは少ないと思われる。個人発明家や建設資材業者や

専門工事業者等からは特許を使わないかという申し出を受けることや、特許を使っている

のではないかという通知を受け取ることも、ある程度ある。また、専門工事業者が使う技

術について、業者間で交渉がまとまらず、元請けである総合建設会社の方へ警告状が来る

場合がある。 

 関係専門業者にはライセンスを多く供与している。同業においても、展開が有効な技術

については、ライセンスを供与する場合や許諾を受けることもある。 

 （なお、建設工事現場を見て、侵害等がわかる場合があり、施工開始後に協議すること

もある。） 

  

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の大きな目的は、他人の権利に制限を受けることなく自由に自ら実施するため

である。ただし、特殊な施工法を独占し、他社を完全に排除した場合には、公共事業の競

争入札ができなくなることもあるため、そのような技術は、ライセンスするという風土が

できている。特許を持っている会社がライセンスを扱う工法協会を設立し、その協会に加

入登録すれば実施料を支払い、当該特許技術を使用することができるという、パテントプ

ールにも類似した仕組みを有している。ただし、パテントプールと異なり、扱われるのは

特許だけではなくノウハウを含む技術であることが一般的。 

 

■警告状・他社特許への対応 

内容の検討をする。非侵害であるか否か、必要な場合は無効資料を探し、対応する。ま

た、専門工事業者で使う技術について、専門工事業者間で交渉がまとまらず、元請である

総合建設会社の方へ通知が来る場合には、専門工事業者間で解決してもらうように促す。

施工工事自体を止めるように請求された場合には、充分協議し金銭的解決をするようにし

ている。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 権利行使や訴訟では、とりあえず、損害賠償、差止め、廃棄を併せて請求されることが

ある。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 建設業界では、例えば、公共事業（鉄道、道路等）については、差止請求権が制限され

てしかるべきと考えている。民間工事（商業施設、病院等）についても不特定多数の方々
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に供用する場合が多く、制限することが適当と思われる。 

 工事差止することが、公共秩序の観点から好ましくないという場合はあると考えている。

実際には、特許法における裁定の制度も、そのような差止めが制限されることが好ましい

状況において企業が良識を持って対応することを促す一種の抑止的効果を有していると

考えている。 

 民法の権利濫用というのも使いにくいと考えるので、差止めを制限し得る法律が特許法

に入っていても良いのではないかと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

影響は少ない。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 無効率や勝訴率がどうかということよりも、特許の内容自体の問題と考えている。特許

法 104 条の 3 については、特許の無効性については、無効審判で争う方が好ましいと考え

ている。専門性（建設工事という特殊性）の高い分野の特許の無効性を、裁判官に審理し

て戴くより、専門家である特許庁審判官に委ねることが適当と考えている。 
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ヒアリング記録（Ｋ社）（その他製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 ビジネスのグローバル比率が高く、日本での訴訟はない。日本では警告状を送ることも、

受け取ることもない。現在、警告状の送付や、訴訟を多く行っているのは、中国である。 

 原則、ライセンスを受けたり、供与したりということは行っていない。しかしながら、

争うよりは、クロスライセンス等を行い和解した方が効率的であると考えられる場合には、

主に海外での話となるが、ライセンスを結ぶこともある。 

  

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の目的は、他社を排除し自ら実施するためである。特許を出願し維持している

のは、実施している特許とその周辺技術に関する特許である。 

 

■警告状・他社特許への対応 

内容の検討をする。日本ではないが、当該特許の内容を検討し、自社の該当製品の将来

性、市場等を顧慮し、経営判断として当該製品の製造を中止したこともある。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 他社排除を目的としての特許権の取得、権利行使を行っており、訴訟では差止めを求め

て争う。他社から訴訟を提起される場合も同様である。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

差止請求権に制限が設けられるべきではないと考えている。 

当社の事業に関する分野では差止請求権を制限すべき具体的な事例は思い当たらない

が、例えば、医薬の分野や公共の観点から好ましくないという場合はあると考えている。

ただし、公共の定義というものが非常に難しいと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

当社の事業分野は差止請求権を制限されるべき状況にはならないと考えているが、その

ような場合について差止請求権を制限するべきか明確に定義することが難しいと考えら

れるため、仮に法律上なんらかの制限が導入された場合、考慮せざるを得ないと考える。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使を行う場合、訴訟を提起する場合には、あらゆる面から検討するため、特許権

者の勝訴率や特許の無効率に関心はある。しかしながら、権利行使の判断は、当該特許自

体の問題であると考えており、一般的な勝訴率によって判断が影響を受けることはない。 

特許法 104 条の 3については、裁判の場で無効を争うことができる方が効率的で良いと
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考えている。訴訟になった場合に裁判の審理が迅速であるのは非常に好ましいことである

と考えている。判決が出るまでに何年もかかった場合、当該事業の状況が変わっており、

訴訟の意味に変化が生じている場合もある。 
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ヒアリング記録（Ｌ社）（非製造業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験はない。警告状を送ることはほとんどない。警告状は、送付を数件/年、受領

が数件/年程度である。警告状の送付先は競合他社であり、受理する場合は、個人または、

競合他社からである。 

 ライセンス供与を行う場合も、許諾を受ける場合もあるが、現時点ではクロスライセン

スとすることは少ない。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許出願の目的は事業保護のためである。将来的な事業展開に備え、クロスライセンス

を意識し，当社が実施しなくても，他社実施の可能性のある特許についても一定以上の量

の確保を行う。ライセンス収入を得ることを目的としてはいないが、知財戦略の結果とし

て得られるものと考えている。 

特許買い取りの申し出は、まだ受けたことはない。 

権利行使を検討する場合には、特許の有効性を確認し、相手の実施態様を調査するとと

もに、期待できるライセンス収入と相手企業との関係性を考慮し検討する。 

 

■警告状・他社特許への対応 

当該特許の有効性、権利範囲と自社実施範囲の対比を検討した上で、相手が同業他社等

で有る場合には、クロスライセンスの可能性を検討する。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 通常のライセンス交渉では、差止請求権を交渉材料とされることもすることもない。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 有効な権利は尊重されるべきである。権利行使の態様によって差止請求権を制限するべ

きかどうかについて明確な考えはない。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

不実施の特許についての損害賠償は実施料相当額しか認められないため、差止が制限さ

れている場合には、ライセンス交渉に応じることに対し消極的になり、場合によっては警

告状に対して無視をすることも選択肢となり得る。従って、権利行使が困難になると考え

る。ライセンス交渉に応じた場合であっても、実施料が低額化するおそれがある。 

 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 
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 他社の勝訴率は一応の考慮はするが、訴訟ではあくまで個別の事情に応じて判断する。 

特許法 104 条の 3の導入以前にも、無効な権利の行使は制限されていたが、法改正後に

は、「記載不備」による無効の主張も多数認められており、特許権者がより権利行使に慎

重になっているかもしれないと考えている。 

中国では特許権侵害訴訟が増加しているのに比べ、日本での特許権侵害訴訟件数の減少

は、日本の市場価値としての魅力の減少と、特許権の価値が低下していることの反映では

ないかと感じている。 
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ヒアリング記録（Ｍ社）（その他製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟は、今までは数年に１件経験する程度であり、訴訟を起こされ関わる場合が多い。

侵害訴訟では、差止も併せて請求されることが多いが、実際に差止められたことはない。

警告状の頻度は、受領数回/年程度であり、送付することもある。ライセンスしている場

合も、ライセンスを受けている場合もあるが、多くはないと考えている。 

 

■特許取得・活用の状況 

 製品保護を目的として特許権を取得している。 

いわゆる特許ライセンス会社等から、特許買い取りの申し出等を受けたことはない。競合

会社間での、買い取りの申し出は経験がある。 

 

■権利行使の方針・判断 

自社で実施している特許においては、他社排除を目的とした活用が主目的である。近年、

未利用特許の場合には、ライセンス収入を得るための活動も行うようになってきている。 

自社実施特許については、他社で実施していそうな場合には警告状を送るが、他社が自

粛し、自社のシェアが拡大することが好ましいと考えている。他社が実施を続けたい場合

には、ライセンス料をもらい実施を認める場合もある。完全に他社を排除しようとしても、

得意先等との関係もあるため、特許だけでなく、総合的な判断が必要となることもある。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 侵害の事実確認、特許無効の調査を行う。警告状等の送り主は通常は競合会社であるが、

特許権者が、通常の会社であれば、特別に対応が変わることもないと考えている。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

法的措置や差止請求権は、特許権の重要な権利と考えている。 

通常、完全な他社排除を目的としている場合は少ないが、真剣な態度で臨んでいること

を示し、相手に真摯に対応させるためにも、交渉において、法的措置や差止請求権の行使

について言及することはある。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 特許を業として実施していない者による差止めは、場合によっては、行き過ぎとなる場

合があると思うが、どのような者による差止請求権の行使を制限するのか、どのような権

利行使態様について制限するのかの定義が困難であると考えている。 

 特許権者側の立場として考えた場合、例えば、現在実施していない特許であったとして

も、将来的な実施を検討している技術や、自社製品の周辺技術に関する特許について、不
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実施の特許として権利行使に制限を受けるかもしれないという状況は、避けたい。 

 以上のような状況を踏まえると、案件ごとに個別に判断を行っていくことが好ましいと

考えている。現在の法制度おいても、民法の権利濫用を適用することは可能ではあるが、

伝家の宝刀とでもいうべき非常の手段であり、もう少し使いやすいものとするために、特

許法に権利濫用の条文を導入するという考え方はあると思う。ただし、他の法律を考慮す

ると、特許法にだけそのような導入を行うのは、行き過ぎになるおそれがあると考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

権利主張をする側から考えると、交渉や訴訟において、解決を促進する手段としての力

が弱まると考えている。事業が差し止められることは、企業にとっては脅威である。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 日本の侵害訴訟において、特許権者の勝訴率が低いのではないかという問題については、

終判決に至る前に和解するものが多いということも考慮して考えるべきである。 

 また、実際の訴訟においては、案件ごとに侵害の有無、特許の有効性を検討して訴訟が

行われるのであり、全体的な勝訴率という数字に振り回されることはよくないと考えてい

る。 

 特許法 104 条の 3 の導入についても、依然として、侵害訴訟では無効審判も合わせて行

うことが多く、戦略上の差はあまり無いと考えている。 

 ただし、無効審判が何度も請求できることについては、特許権者にとって負担が大きい

と考えている。しかし、その解決策として無効審判請求を制限することは、どのように制

限するかが難しいのではないか。 
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ヒアリング記録（Ｎ社）（非鉄） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験はある。頻度は少なく海外で年１件程度。日本での訴訟はほとんどない。 

 損害賠償と差止は訴訟時にセットで請求する。 

 警告状は受送付いずれも年に２件程度である。 

 ライセンスは許諾も受諾もしており活発に行っている。また包括的なクロスライセンス

もある。 

■特許取得・活用の状況 

 当社の事業のうち、先端技術に係る分野はコンペも多く、ポートフォリオ構築のため積

極的に出願活動をしている。海外では特に米中に注力している。昨今では数ばかりでなく、

質も重視している。 

コンペが多い事業であるが、今後は淘汰が進んで生き残る企業は限定的になると考えて

おり、生き残る競争力を得るために特許を取得・活用している。 

ライセンス収入をあてにしている訳ではないが、ライセンス収入が多いことは競争力が

高い企業の証とも言え、さらに新規開発に対する発明者のモチベーションにもなっている。 

 休眠特許のうち事業に係る特許については、譲渡の打診自体があまりないが、もし打診

されたとしても譲渡する予定はない。ただし（例えば研究分野で創出された）事業に関係

しない特許は、求めに応じて譲渡している。 

特許流通支援事業者が創設された当初、休眠特許の買い取りの打診を受けたこともあっ

た。しかし 近ではそのような打診はほとんどない。 

 休眠特許の維持の判断は、発明部門の評価結果に基づくが、費用の問題もあるため事業

部にも判断を仰いでいる。 

 

■権利行使の方針・判断 

当社の事業に対し影響が大きい侵害行為に対しては、損害賠償＋差止請求からなる権利

行使を検討する。 

 

 

■警告状・他社特許への対応 

 警告状の受送付の相手はいずれも同業者であり、ライセンスを前提としている場合が多

い。 

 差止請求訴訟の提起を前提とした警告状を受領したことはあるが、訴訟を前提とした警

告において損害賠償とセットになっていたのであって、特に差止請求に力点が置かれたも

のではなかった。 

 警告状の送付者、特許の内容によって対応は変わる。カウンターが効きそうな相手であ

れば、カウンターを探す。カウンターが効かない相手の場合は、有効性を慎重に検討して、
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ライセンス料を抑えるための方策を検討する。また回避容易な特許の場合は設計回避すれ

ば、過去分の損害賠償は発生するものの、交渉はしやすくなる。回避困難な場合は粘り強

く交渉せざるを得ない。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 特許権者の当然の権利として主張する。 

事業を行っている者であれば、事業の停止は絶対に避けたい事態であり、差止請求権の

存在は紛争の早期解決を促す。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 当社の事業においては、差止請求権の在り方を現在の態様から変更する必要性は感じて

いない。 

  

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 企業活動に占める特許の位置づけが低くなると考える。 

企業戦略において、ライセンスをしない事業、分野などがあることから分かるように、

金を得ることで補填できない領域がある。そのような領域で他社を排する切り札として機

能するが故に、特許権は経営層からも重要視されるのであり、排他権が制限された場合、

特許権の価値は著しく下がる。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 有効性の確認は以前より慎重になった。 

 アメリカは訴訟社会なので否が応でも訴訟になるが、日本では一の事業に対して多数の

事業者が共存し、裁判での解決を好まない傾向がある。日本については、特許権の強さの

問題以前に権利行使を選択することに対する閾値が高い。 
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ヒアリング記録（Ｏ社）（通信業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

1～2 年に１件程度、主に被告として訴訟を経験している。侵害訴訟では、損害賠償のみ請

求されることが多い。 

 当社が警告状を送付することはほとんどないが、受理は 5～10 件/年程度ある。警告状

の送り主は、国内外の特許管理会社が多い。対象特許は、国内特許が多いが、米国特許に

ついて警告を受け取ることも稀にある。2000 年以降、特許管理会社から警告状を受け取る

ようになり、その件数が増加している。 

なお、当社がライセンスする場合には、特許のライセンスという形ではなく、特許を含

む技術ライセンスという形態で、ベンダー等にライセンスをしていることが多い。 

一方、ライセンスを受ける場合には、自社事業に使用するソフトウェアについてライセ

ンスを受けることが多く、特許のみについてライセンスを受けていることは少ない。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の目的は、自社事業の保護であり、ライセンス活動のような活用を積極的には

行ってはいない。 

 米国特許管理会社等から、米国特許の買取りの申出を受ける場合があるが、特許の譲渡

は行っていない。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 当該特許と自社実施技術とを検討し、侵害か非侵害か、事業に占める重要度等を判断し、

対応を検討する。特許権者によって、対応方法を変えるということは基本的に無いが、い

わゆるトロールのような所に対しては、後々の影響を考えてライセンスを受けることにつ

いて慎重に対応すべきと考えている。訴訟に持ち込まれる前に金銭的な解決を図った方が、

経費の面から考慮すると、格段に低額で済むと考えられる場合もあるが、いったん、ライ

センス料の支払いに応じた場合、他の特許でのライセンス要求やライセンス料の増額要求

といった懸念もあると考えている。一方で、当社からライセンス料を取れないと判断した

場合、製造業者のうち、弱腰な所から、ライセンス料を取ろうとする場合もある。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 特許権者である特許管理会社によって、先方の出方は様々である。目的は損害賠償金で

あっても、警告状において、法的措置を取ることや差止めを行うことも検討しているとい

った趣旨のことを匂わせることが多い。一旦、訴訟を提起した後でも、ライセンス交渉に

応じる姿勢で臨んでくるケースが見られる。 

  

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 
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 差止請求権は特許権が有効に機能するための重要な権利であり尊重すべきものと考え

ている。しかしながら、実態業務が伴っていない特許権者による差止請求は制限されるべ

きと考える。公共への影響が大きい事業に関わる差止めについても制限されるべきではな

いかと考える。どのような者による差止請求を制限するべきかの線引きは難しいが、自社

事業の保護ではなく、特許権そのものの金銭価値を直接的に利用する目的で行われる差止

めといったようなものは、正当な事業目的（主観要件を持ち込むことの是非は措く。）が

ないと考えるか、濫用的であると考えるかについて議論はあろうが、そのような法理に依

拠することも判断の一つの観点として良いのではないかと思われる。 

 個別具体的な案件において、どのような場合に要件を満たすか明確な具体的な基準定立

は難しく、案件ごとに判断せざるを得ないと考えている。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

権利行使を受ける側として、 も危惧するのは損害賠償よりも差止めであり、顧客への

提供義務を果たせないリスクに対する懸念は大きい。一定の状況下では、差止請求権が制

限されていると、安心感はある。 

一方、権利行使を行う側として、自社事業の保護のため、侵害行為の差止めをしなけれ

ばならないケースが考えられるが、そのようなケースでは差止請求は制限されるべきでは

ないと考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 侵害訴訟における特許権者の勝訴率は、判決に至った案件による数字であり、判決に至

るまでに和解する率も含めて論ずるべきものと考える。実際の訴訟での相手の勝訴率につ

いては気にかかるが、全体的な勝訴率については、なんらかの判断に影響を及ぼすもので

はない。 

   

■その他 

 標準技術等については、関係する特許の調査を詳細に行う者の、仕様策定の時期と特許

成立時期等によっては、調査に漏れが生じる場合があり、後にアウトサイダー問題等を生

じる可能性が懸念の一つとしてある。 

 また、標準技術の仕様策定に係わり、ＲＡＮＤ（Reasonable and Non Discriminatory 

Licensing）条件によるライセンスを承諾した者の特許が何らかの事情によって移転し、

新たな特許権者から権利主張を受けることがある。そのようなケースにおいて、新たな特

許権者からＲＡＮＤ条件とは言えない実施料を請求された場合には、それらを規制するべ

き根拠がなく問題となる可能性がある。 
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ヒアリング記録（Ｐ社）（サービス業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 商標権や著作権に関する訴訟が多く、特許についての訴訟は１件のみであり、被告とし

て経験することが多い。 

頻度として数件/年程度の日本の特許権に基づく警告状を受け取っている。警告状の送

り主は、個人、トロールのような所、一般企業等様々である。3～4年前は、現在の倍程度

の警告状を受け取っていた。主に、個人出願人から、公開時点も特許について受け取るこ

とが多かったが、現在はそのような警告状や売り込みが減少している。そのような行為を

しても利益を得られないことに気付いたのではないか。今後は、一般企業や特許ライセン

ス会社から警告状を受け取ることが増加するのではないかという印象を持っている。 

稀ではあるが、自社の事業に関わる場合、警告状を送付することもある。 

ライセンスについては、特許も伴った技術ライセンスとして受けている場合が多い。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 自ら実施することを前提として、特許出願を行っている。米国又は日本の特許管理会社

等から、案件を特定せずに日本の特許の買い取りの申し出を受ける場合があるが、応答せ

ず放置している状況である。 

 権利行使を行うかどうかの判断においては、相手の状況、例えば、カウンターとなる特

許を有しているかどうかも判断材料である。 

 

■警告状・他社特許への対応 

当社としては、非侵害と判断し、そのように伝え、相手方からの応答が無いという場合

が多い。当社事業は、技術の実施態様を把握することが困難な場合が多く、侵害している

かどうかを把握できないまま警告状を送ってきていると考えられる。 

警告状を送付してきた相手がどのような者であるかは対応する際の１つの判断材料と

なっている。相手の規模、訴訟まで行う体力があるか等は、どの程度、真剣に対応しなけ

ればならないかという所に影響がある。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 交渉手段として利用されるのは当然である。法的措置を取るという文言が警告状や交渉

で利用される場合には、差止請求訴訟を提起するという意味と同義であると考えている。

実際、通常は侵害訴訟において、実施しているものに関して、今後の実施分はライセンス

と仮定しても損害賠償だけというのは殆ど無いのではないか。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 特許は実施してこそ価値のあるものであると考えている。いわゆるトロールのような、
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当該特許を不実施の者の請求による差止めは、産業の発達を阻害する者であり、制限され

るべきであり、差止めることによる利益も無い。特許法では、不実施の特許について通常

実施権の設定の裁定を求めることが認められており、差止めも制限されて然るべきである。 

 公共の利益という観点から差止めを制限するという考え方もあるが、何が公共の利益に

資するかというのは、大変難しい問題である。一方で当該特許を実施しているかどうかと

いうのは、明確であると考えている。製造企業等においては、実際には実施していない特

許も数多く有している場合があるが、実施している技術の代替となる特許技術については、

実際に実施技術に対して影響がある範囲で実施するものとして扱えば良く、他方では実施

する可能性がない場合、または実施する能力がない場合には実施しないものとして扱って

良いと考える。製造企業といえども、自社で全く実施していない特許技術についてまで差

止請求権を行使する行為は、特許技術を死蔵させることになり、特許法の目的にそぐわな

いと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

不実施の特許について差止めが制限されたとしても、基本的に影響は無いと考えている。

将来的にも実施しない特許権を維持するのは、差止めが目的ではなくロイヤルティが目的

であると考えられる。仮に不実施であるかどうかが明確では無い部分があったとしても、

係争になれば法廷で証明すればよいのであり、また権利者として実施を把握していない以

上、そもそも事業影響度は低く、大きな問題は無いと考えている。 

例えば、侵害論についても特許権者側は、特許は有効であり、侵害されていると主張し、

権利行使される側は、非侵害であると主張するが、実際どうであるのかが明確ではない状

況下で交渉が行われ、係争に発展して明確になる。侵害か非侵害かが明確なものについて

は、訴訟に発展するようなこともない。 

従って、実施しているかどうかも、特許権者側は実施していると主張する中で交渉、係

争が行われるというだけのことである。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 侵害訴訟における特許権者の勝訴率は、判決に至った案件による数字であり、判決に至

る率自体も国毎に異なる。実際の訴訟では、例えば米国では裁判地による勝訴率等、戦略

的なことは気に懸かるが、全体的な勝訴率を気にすることはない。 

 特許法 104 条の 3 については、侵害訴訟の場で、特許無効についても争われ、特許が有

効であるとの判断がなされた上で侵害を勝ち取ることができるため、被告の主張の幅が増

えるというよりも、別途の無効審判やその審取訴訟が並行するよりも特許権者側にとって

対応が簡単になったのではないかと考えている。 
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ヒアリング記録（Ｑ社）（金属製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 原告として 10 年に１件程度の侵害訴訟を経験している。 

警告状は、競合他社との間で、数年に１件、送ったり受け取ったりという状況である。 

ライセンス活動は活発に行っていることはないが、許諾をしている場合が多く、特に海

外への技術供与とともにライセンスを許諾する場合が多い。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 独自性を確保すること、他社をけん制し自社事業を保護することを目的として、特許権

を取得している。自社で実施する技術、或いは競合他社で実施する可能性のある技術につ

いて権利を取得し維持している。 

自社で実施していない特許の買い取りの申し出があったとしても、技術内容にもよるが、

競合他社にはあまり譲渡したくないと考えている。特許ライセンス会社や町の発明家等か

らは、特許買い取りの申し出を受けることはあるが、殆ど採用する内容のものはない。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 当該特許の権利内容及び自社実施の状況を確認する。当該特許の権利内容と強さを検討

し、どのような事業や製品に実施している技術か、自社事業における重要性を判断する。

警告状の送り主が、どのような者であるか（例えば、競合他社であるか大学であるか）は、

対応にどの程度の注力が必要かという所に多少の影響は有るかもしれないが、基本的には

影響がない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 自社製品に実施している技術と同じ技術を他社が実施していると思われる場合、できれ

ば実施をやめてもらうことを望み、警告状を送付する。特に、自社の主要な事業に関わる

場合は、差止めも考えている。その後の交渉により、ライセンスする場合もある。 

 交渉においては、法的措置の可能性も交渉手段の一つと考え、匂わせているが、企業イ

メージというものも重要であり、真摯な対応をしている。 

 差止めではなく、損害賠償又は実施料の支払いを目的として権利行使を行う場合もある。

例えば、客先に対して同種の製品を納入している場合、他社による当該特許の実施を止め

させることによって客先が困る場合である。 

 仮に、海外からの製品が入ってきた場合であって侵害が認められる場合には、差止める

ことを強く望むと考えられるが、今の所そういう状況は見られない。 
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■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 自社に関わる案件又は業界においては、公共上の観点等から、差止めることが好ましく

ないと思われる事例は見当たらない。しかしながら、例えば、標準技術等、公共性の高い

分野では差止めを制限する必要もあるのではないかと考える。ただし、部品或いは極めて

寄与度の低い特許については差止めを制限するという考え方もあるが、そのようなごく小

さな特許を差止めることによって 終製品を実現できないというのであれば、それはその

特許がそれだけの価値があるということではないか。 

不実施の者については、差止めまで認める必要はないのではないかと考えている。 

いずれの場合においても、特許法の中に立法してまで制限を設けるべきではない。仮に、

特許法にそのような制限を設けた場合には、特許権自体に傷が生ずるようなことは避ける

べきであり、必要があれば、司法の場において、民法の「権利濫用」によって個別に判断

されるべきものであると考えている。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

公共上の観点から権利濫用に該当する場合、不実施の者による権利行使の場合に限って

制限を課されるのであって、基本的には企業活動への影響は少ないと考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 特許が無効となる率が高いことに問題意識を持っている。審査を経て認められた特許が、

権利行使をした際になって無効となってしまうのは特許権者に不利益を生じている。 

特許技術が市場製品に使われるようになり、権利行使を検討する特許は、出願から１５年

程度経った特許が多い。しかしながら、出願時の審査判断の基準と、訴訟時の特許として

有効なものであると認められる基準が変わってきており、特許権者に不利であると考えて

いる。特に、近年、訴訟の場でサポート要件に対する判断が厳しくなっており、出願時に

は記載を要求されることもなく特許として認められた権利が、実際には権利行使できない

ということは不条理である。 
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ヒアリング記録（Ｒ社）（精密機器） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 日本国内では、4-5 年に１回程度、原告又は被告として訴訟を経験している。差止請求

が付随している場合も多い。 

警告状は、主に同業他社間で、送付、受領ともに 2-3 年に１件程度ある。 

 ライセンスを受けることも、供与することも同程度あり、クロスライセンスを行うこと

もある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 自社実施技術を保護し、シェアを拡大することを目的としている。保有特許については、

定期的に実施の有無、他社抑止力、ライセンス可能性等の評価を行い、不要な特許を放棄

している。 

 自社不実施の特許の活用を図るため広報活動を行ったこともあるが、現在は行っていな

い。そのような特許を求めてくる所は、自分達の開発した技術の一部が抵触すると考えて、

譲渡又はライセンスを求めている訳ではなく、特許をも含んだ技術の供与を望んでいる場

合が多いが、自社不実施の特許については、実際には製品まで開発していない技術が多く、

技術供与するまでには至らないという場合が多い。 

特許買い取りの申し出を受けた場合、その申し出の相手によって対応が異なる。同業他

社から申し出があった場合には断る可能性が高いが、異業種であれば譲渡することを検討

する。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 警告状送付又は受理の場合の主たる目的は、差止及び損害賠償である。業界内では、特

許をライセンスしあうという感じではなく、特許調査を行い、他社特許については技術回

避を行って製品化するのが一般的である。従って、警告状の送付又は受理においても、基

本的には、差止めることを目的としているが、条件によってはライセンス供与も行うこと

もある。自社不実施又はライセンスも供与していない特許について、警告状を送付するこ

ともあるが、力の入れ方としては落ちる。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 ライセンス交渉において、実施料率等で妥協点を見つけるための一つの交渉手段として

差止請求権を使うこともあり、使われることもある。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 医療行為等に関わる公共の福祉上、悪影響がある場合には制限しても良いと考えるが、

その他の場合には制限すべきでないと考えている。不実施の特許についてライセンスを受
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けられない場合には、不当な権利行使と感じる場合もあるが、そのような場合も、特許制

度の趣旨に鑑み、権利行使の制限をすべきではないと考えている。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

ライセンス交渉や訴訟の場において、特許権者の立場が弱くなり、実施料が低下し、特

許侵害も助長される。特許権の価値が低くなる結果として、特許出願も減少すると考えら

れる。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 自社で訴訟を提起するかどうかの判断においては、勝訴する確率が 50％以上でなければ

提訴しない。その観点から、全体的な特許権者の勝訴率というものも考慮する。 

特許法 104 条の 3については、特許の有効性について、無効審判で争うか、裁判の中で

争うことが可能となったかの違いであり、提訴自体を行うかどうかの判断への影響はほと

んどない。 

 米国での陪審制によって評決される裁判に比べ、日本は専門の裁判官による判断であり、

妥当な判決がなされていると思う。 
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ヒアリング記録（Ｓ社）（輸送用機器） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 ２～３件／年の訴訟を抱えている。主に米国での訴訟であり、日本は少ない。訴えられ

ることが多いが、訴えることもある。 

 警告状の送受は、各々５～１０件程度である。 

業界内でのライセンス許諾が多い。ライセンスを受けることもあり、クロスライセンスと

することもある。 

完成品メーカーが２社以上の購買を行うことも多く、業界内ではライセンスをし合うこ

とが通常である。ただし、自社独自技術については、一定期間の独占を行った後、ライセ

ンスする場合もある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の目的は、事業の保護であるが、周辺技術を含め多数の特許の権利を取得して

おり、そのような特許によってライセンス収入を得ることも積極的に行っている。自社不

実施の特許では、しがらみがなく、交渉はしやすいと考えているが、基本的にライセンス

交渉の姿勢に差はない。 

 特許権の取得と維持の判断においては、他社が使うかどうかも大きな決定要因である。 

業界内では、特許の買取の申し出を受けることは基本的には無く、仮に受けたとしても売

る意思も、買う意思も無い。異業種のメーカーであれば、棲み分けができるということも

あるので、どのような製品に使うのかを確認した上で、売ることもあり得る。トロールの

ような所には売るつもりは無い。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 当該特許の有効性、権利範囲、自社実施技術の検討等を行い、問題有りと判断した場合

には、ライセンスを受ける。妥当なライセンス料で折り合わない場合、当該特許の無効性

の検討、設計回避も検討する。交渉においては、当該特許の強さ、相手の提示するライセ

ンス料、訴訟となった場合の費用等をマトリックスで考える。特許が強く、訴訟になった

場合に負ける可能性が高ければ、割高なライセンス料でもライセンスを受けることもあれ

ば、法外な金額を言われた場合には、訴訟で戦うこともあり得る。 

 特許権者が誰であるかによって、判断は多少異なる。競合他社等の通常の企業であれば、

交渉を重ねることによって妥協点が見えてくることも多く、妥当な料率でなければ交渉に

応じない。業界外のメーカーから権利行使を受けたこともあるが、妥当なライセンス料で

の交渉が可能であった。 

しかしながら、パテントトロールのような所を相手に交渉している場合には、妥当な話

し合いが困難な場合もあり、その後の問題を終結させるために、多少高額であっても、支

払いに応じある場合もある。トロールの場合には、ライセンス料という契約ではなく、過
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去分についての権利を放棄することと、将来分をまとめて支払い、今後の権利を主張しな

いことを条件に、一時金によって解決を図る。 

  

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 業界内では、ライセンスをするのが通常であり、差止請求権を意識することは少ない。

ただし、特許権が独占排他権であるという前提の下に、ライセンスというものが成り立っ

ていると考えている。訴訟を提起したとしても、差し止めが目的ではなく、訴訟後もライ

センス交渉を行い、妥協点を見つけるのが目的である。  

  

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権の制限を行う必要はないと考えている。特許権が有効で侵害であるのであれ

ば、それに応じた金額を支払うべきである。トロールのような所は、金銭目的であるため、

基本的には金額で解決する問題であり、差止請求権の制限を行ったとしても、解決する問

題ではない。 

 トロール対策という点では、むしろ、不実施の特許権者については、実施料に上限を設

けるということが良い手段であると考えている。 

 また、差止の制限を行った場合には将来的な損害賠償をどのように行うのかも法律上の

規定がなく、検討を要する。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

ライセンス交渉によって解決できている業界であり、影響は少ないと考えている。仮に

制限されたとしても、公共の利益といった特殊な場合であれば、業界への影響は少ない。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 日本の特許権者の勝訴率は確かに米国よりも低いが、判決に至る前に和解するものが多

く、一概にはなんとも言えない。  

 それよりも、特許の無効判断の基準が、時代によって変動することが、問題であると考

えている。厳しいかどうかの問題でなく、判断が変わらない、予測可能性を維持すること

が、特許権の活用に重要であると考えている。 

 侵害訴訟における予測可能性も重要であると考えている。その点において、日本は、米

国の裁判よりも予測製が高く評価できる。米国では、トライアルでの弁護士の弁論、発言

で、勝つか負けるかどちらに転ぶかわからない所があり予測が困難である。デイスカバリ

ー等の手続きも、予測を困難にしている。 
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ヒアリング記録（Ｔ社）（機械） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 海外では、原告としても被告としても 2 年に１件程度、訴訟を経験しているが、日本で

の訴訟は極めて稀である。 

警告状の送付、受領ともに年数件程度である。事業分野が、大きく２つに分かれている。

従来、官需の多かった事業分野において、近年は民需への展開を図っているため、今後、

警告状の受理や係争が増加する可能性があると考えている。 

 日本の業界他社とはクロスライセンスも行うが、海外企業とは訴訟の場での解決を図る

ことが多い。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 事業での自由度を確保することを目的として、実施技術と周辺技術について権利を取得

し、維持している。 

 特許買い取りの申し出を受けたことは無い。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 権利行使においては、自社事業を浸食する者に対して、止めてもらうことを目的として

警告状を送る。基本的には、排除することが目的であるので、条件次第ではライセンスに

応じることもある。 

 警告状を受け取るなどの権利行使を受けた場合には、まず自社製品が当該特許の技術

的範囲に属するか否かを詳細に検討する。技術的範囲に属しているか、又はその可能性が

あると判断した場合は、当該特許の無効理由の有無を検討する。強力な無効理由が見つか

らない場合には、設計回避を検討する。現在及び将来の販売量を検討した上で条件次第で

ライセンスを受けることもある。相手企業との関係（日本の市場でお互いに補完関係があ

る場合等）を良好に保つことも考慮に入れ、金額次第では支払うことを検討する。一時金

となるかランニングロイヤルティとするかは相手との交渉次第である。ただし、会社の方

針として安易な和解はせず、自己の判断や主張が正しいと判断した場合は、訴訟や無効審

判で徹底して争うようにしている。場合によっては、無効審判で争いつつ、設計回避を検

討している場合もある。仮に、パテントトロールのような所から権利行使を受けたとして

も、自社製品と特許との関係を十分調査した上で侵害していないと判断するなら安易に和

解に応じるようなことはしない。 

一方、海外企業に対しても、関係性を維持するという考えはなく、妥協はしない。 

なお、パテントトロールのような所から、ライセンスの申し入れを受けているが、相手

方が当方の製品を十分調査せず申し入れを行っているので、今の所、静観するという対応

を取っているが、問題は起こっていない。 
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■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 同業他社間では、基本的には差止が目的であり、差止請求権をライセンス交渉を有利に

進めるための手段として用いるということはない。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 不実施の者が保有する特許権に基づく差止請求まで認めるのは、行き過ぎである。その

ような者による差止を認めたとしても、彼らにとっても差止による利益はない。個別案件

ごとに、訴訟において解決を図るというのは、当事者にとっては負担が大きいので、適切

な規制を設けることができるのであれば、規制することが好ましい。 

 ただし、不実施の定義が明確ではない。当該特許を実施しているかどうかよりも、当該

事業を行っているかどうかで判断するべきであると考えるが、その判断も難しい場合があ

ると考えている。不実施の者に対しては、特許等の権利移転や譲渡時に制限を課すのも１

つの方法であるかもしれない。権利制限というよりは、実施料率に上限を設けることが好

ましいのではないか。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

不実施の者が保有する特許権に基づく差止請求に対して実施料率に上限を設ける、或い

は、差止請求権に制限を設けるかのいずれの方法を採用した場合にも、不実施でない者の

場合を含めて全体的に、実施料が低額化することがあり得る。しかしながら、実施料が低

額化したとしても、業種によって差はあると思われるが、通常の製造企業が直接的な影響

を受けることはないのではないか。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 訴訟を提起するかどうかは、個別案件ごとに状況を判断し行うのであって、統計的なデ

ータから見た訴訟における勝訴率等を気にすることはない。 

 特許法 104 条の 3 についても、訴訟提起するかどうかの判断に影響はない。裁判におい

て、全体の事情を勘案して、無効の判断がなされるのは好ましいことだと考えている。特

許庁判断と異なるということもあるかもしれないが、有る程度は止むを得ない所もあり、

それほど大きなずれもないと考えている。 
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ヒアリング記録（Ｕ社）（鉄鋼） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

業界内の交流会において、情報交換がなされている。  

業界として、法的措置を好まない土壌があり、訴訟となることは、10 年に１件あるかどう

かであり、稀である。 

他社の実施状況を把握しにくい技術分野であり、警告状の送受も、年に１件あるかどう

かであるが、やり取りをする場合には、国内同業他社である。 

ライセンスは、多くはない業界であり、ライセンスを行っている相手もグループ内企業

が多い。特許を伴った技術導入という形でライセンスを受ける場合もある。製品自体に関

するライセンスを求めることはないが、プロセスに関する特許ライセンスを求めることは

ある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 自社技術を保護し自由度を確保するために特許権を取得している。ライセンスのための

活動が主ではないが、革新的な技術について、国内外でライセンスをおこなう場合もある。 

 特許の買い取りの申し出を受けたことはない。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 当該特許権を確認し、侵害の有無ならびに有効性の検討を行い、場合によっては無効審

判を行うことも検討する。まともな企業であれば、真摯な対応をするが、相手がどのよう

な者であるかが不明な場合には、静観する。 

 警告状を送る場合には、権利の安定性、侵害の有無を十分確認した上で、警告状を送付

するが、差止めることまでは、想定していない。受け取るべき実施料を求めるのが目的で

ある。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 権利行使においては、実施料を求めるのが目的であり、差し止めることを想定しておら

ず、差止請求権を交渉の手段として使うことも無い。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 開発だけ行い実施しないものを含め、不実施の者による差止請求権については何らかの

制限を設けても良いと考える。ただし、将来の実施を予定している場合、或いは実施許諾

をおこなっている場合は、そのような制限の対象から除外するべきである。 

 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 
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基本的には、影響はないと考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

訴訟を提起するかどうかは、全体的な訴訟における勝訴率等ではなく、個別案件ごとに

状況を判断し行う。特許の進歩性の判断等は時代によっても異なるため、個別の状況判断

において、それらも検討した上で権利行使の判断を行う。 
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ヒアリング記録（Ｖ社）（電気機器） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 日本での訴訟は無い。米国等の海外では、1～2 年/件の頻度で訴訟提起されている。侵

害訴訟では、併せて差止請求もなされている。 

警告状については、送付は１件/年程度であるが、受理は 3～5 件/年程度、主に米国等

で、いわゆるトロールのような所から受け取っている。 

競合他社とは、長期的なクロスライセンス契約を行っていることが多いが、ベンチャー

企業のような所とは、必要に応じて個別にライセンス契約を行っている。また、製造委託

が進んでいる業界でもあり、ライセンスの形態が多様化している。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許取得の目的は、製品保護である。不実施の特許、事業にとって不要となった特許は

放棄している。いわゆるトロールのような所から、特許買い取りの申し出も受けるが、お

断りしている。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 自社が警告状を送付する場合は、差止、又はライセンス供与することが目的である。受

理する警告状に対しては、特許の有効性、権利範囲、自社実施の状況等を総合的に判断し、

必要があればライセンスを受ける。いわゆるトロールのような所だったり、大学だったり

する場合、交渉を開始する判断基準が高い所に有り、簡単に交渉には応じないようにして

いる。一旦交渉を開始した場合、侵害を認めたとみなされ、一般の企業よりも妥当な交渉

が困難であると感じている。トロールのような所に対して、徹底抗戦する企業もあるが、

訴訟になった場合、人的にも金銭的にも非常に負担が大きいため、状況に応じて、金銭的

解決を図る場合もある。相手との交渉次第であるが、一時金で解決することが多く、一般

企業に対してよりも和解ポイントは高くなる傾向がある。先方は訴訟費用よりも少し安い

辺りで交渉してくることが多い。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権は交渉における一つの手段であり、交渉ツールとして使われることも、使う

こともある。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

金額で解決する問題であり、差止請求権の行使を制限すべきとは感じていない。 

研究開発を自ら行ったベンチャー企業等でも、事業化がうまくいかなかった場合は、事

業から撤退しトロールのような活動を行う場合もある。買い集めてきた特許であるか、自

ら研究開発を行い取得した特許であるかによっては、特許権者の権利行使の手法もこちら
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の対応も異なるものではない。 

一方、不実施の者について差止請求権を制限するという考え方もあるが、ライセンス許

諾を行うことによって容易に実施しているとの主張が可能である。もし、差止請求権の制

限を行うのであれば、差し止めない場合に特許権者が被害を被ることを明らかにできない

場合に制限を行うという方法が好ましい。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

差止請求権の行使を制限された場合、実施料の相場が安くなるのではないかと考える。

しかしながら、特許権によるライセンス収入等で収益を上げることを想定していない一般

製造企業にとっては、問題とはならず、企業活動に大きな影響は無い。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 米国での裁判は手続きも煩雑で有り、弁護士費用も高額であり、非常に負担が大きい。

従って、訴訟になるよりは和解した方が、負担が小さい。また、どのような判決が出され

るか予測が困難な米国での訴訟に比べ、日本は公平な裁判がなされていると感じている。

和解金というのは、リスクに対して支払う対価のようなものであり、訴訟になった場合の

リスクが大きい米国に比べ、日本の訴訟はリスクが低く、その結果として特許の値段が安

くなっていると考えている。 

 なお、日本の訴訟において、訴訟の場において特許の無効性も争えることは、全体を見

て判断してもらえるということであり、好ましい。 

 米国において、eBay 判決が出された時には、大きなインパクトと安堵感があったが、そ

の後も、パテントトロールによる活動は増加しており、差止請求権の行使の制限はパテン

トトロールの活動抑止力はほとんどないと感じている。 

 ただし、パテントトロールはダミー企業にライセンスを許諾することによって関税法

337 条の国内産業要件を容易に満たすことが可能であり、ITC による差止の措置を利用し

得るということもあり、パテントトロールが交渉手段としての差止を全く失ったというこ

とではないと考えている。 
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ヒアリング記録（Ｗ社）（繊維製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 同業他社間での警告状の送受はあるが、日本での訴訟経験はほとんどない。ライセンス

を供与している場合も、受ける場合もあり、クロスライセンスとすることもある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 特許権取得目的は、事業保護で有りライセンス収入は目的としていない。 

 基本的には、自社実施の特許についてのライセンスは行わない。周辺技術に関する特許

であって、自社事業との棲み分けができるのであれば、ライセンスを結ぶ。 

 特許の買い取りの申し出を受けたことはない。パテント･トロール等は、「中間材を扱う

業界で有り、侵害か非侵害かを見分けにくい特許が多く、従って、特許を買ったとしても

権利行使が難しく利益が少ない」と考えているのではないか。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 警告状を受けた場合の対応は、警告してきた相手によって影響を受けたことはない。当

該特許の強さ、自社事業との関係性による影響の方がはるかに大きい。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 他社排除を目的としている場合と、ライセンス料をもらえればよいという場合がある。

他社排除を目的としていた場合であっても、交渉における条件次第で、クロスライセンス

を行ったり、ライセンス供与を行ったりする場合もある。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

不実施の者による差止請求権については何らかの制限を設けても良いと考える。例えば、

パテントトロールのような者から権利行使を受ける側にとっては何らかの制限が必要で

あろう。ただし、上記「不実施の者」の定義は難しい（たとえば、ライセンス供与してい

る場合は｢実施者｣になるのか。もしそうなら、パテントトロールがトロール的活動ですで

にライセンス供与していたら、簡単に「実施者｣となることができてしまう。逆にライセ

ンス供与のみの場合は「不実施者」とされるなら、まともなライセンスの場合のライセン

シーを侵害者の差止によって守ることができなくなってしまう)。特許権者またはそのラ

イセンシーが製造販売等している製品と侵害品との市場における競合関係がない場合は

差止できないといったことを考えるべきである。なお、この場合特許権者等の製品は特許

発明品とは限らない。自社実施技術と市場で競合しうる技術について先回りして特許を取

得し、他社の市場参入の阻止を図ることも特許制度の趣旨にかなう特許権の利用方法だか

らである。 
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■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

（妥当な意味での）不実施の場合に差止請求を制限することについては、通常の事業へ

の影響はほとんどないと考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 全体として、特許権者の勝訴率が低いことは、権利行使や訴訟提起に際して躊躇させる

要因となり得る。しかしながら、勝訴率が低いこと自体よりも、無効となる特許が多いこ

とに問題を感じている。時期によって、進歩性やサポート要件に対する判断がぶれるため

に、いつ判断を行うかの時期によっても結果が変わり、訴訟での結果を予測できない面が

ある。判断を安定させて欲しいと感じている。 

 日本においてのみサポート要件が厳しいために、ノウハウに相当する部分まで書かざる

を得ず、そのような特許が公開されることによって、海外に対しての技術流出となってい

る。サポート要件についての基準を海外と同等とすべきである。 

日本の裁判所は法律が変わらないと判断を変えないと思うので、上記の点をきちんと法

制化すべきである。 
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ヒアリング記録（Ｘ社）（ゴム製品） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 主に海外で、数年に１回程度、原告又は被告として訴訟を経験している。 

警告状は、国内の他社間で、送付、受領ともに年１件程度である。 

 事業分野によって、ライ線ンスの状況は異なり、成熟した事業分野ではクロスライセン

スを多く結んでいるが、一方で、ライセンスを受けることも、供与することもない事業分

野もある。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 自社の製品保護と他社排除を目的として特許権を取得している。現在、実施していない

としても将来利用する可能性のある技術、基本的な技術については特許権を維持している。

特許買い取りの申し出を受けることはない。 

しかしながら、事業を中止した技術分野の特許については、特許流通データベース等を

利用し、利用者を募っている。 

 

■警告状・他社特許への対応、又は、権利行使の判断 

 警告状送付又は受理の場合の主たる目的は、差止である。 

事業分野によっては、クロスライセンスにより解決を図ることが通常となっている。ど

のような特許を持ちだしてクロスライセンスを結ぶかが交渉の焦点となっている。 

別の分野では、他社間でのライセンスはほとんど行われていない。例え自社不実施の特

許であったとしても、差止が目的であり、交渉の余地は無いと言っても良い。このような

事業分野では、差止を前提とした警告状を受理することもある。 

 従って、どちらの事業分野においても、実施しているかどうかによって交渉に差はない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止を目的とした特許権の行使であっても、ライセンスも視野に入れた交渉であっても、

訴訟提起も一つの交渉手段であり、交渉の段階の一つと考えている。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 業界内では、差止請求権を制限すべきと感じる事例は見当たらない。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

事業分野によっては、自社で不実施であったとしても、他社での実施を差止めたいとい

う技術がある。仮に、差止請求権について何らかの制限が課されるとした場合、技術開発

や特許権の取得に対するモチベーションが低下する。 

自社で事業を行わない技術分野の特許における、ライセンスを前提とした交渉において
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も、交渉が不利になると考えている。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 特許権による権利行使は差止めたいという個別の状況に基づいて行うものであり、全体

的な訴訟における勝訴率に影響を受けるものではない。 
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ヒアリング記録（Ｙ社）（電気機器） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

米国を中心として 10 件/年程度訴訟を被告又は原告としておこなっている。 

 国内での警告状の送付および受理も年に数件程度有り、競合他社からの場合もあるが、

個人や特許仲介事業者からも送られてくる。 

クロスライセンスや、ライセンスイン、ライセンスアウトが多い業界である。 

 

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 事業保護である。活用も行っており、ライセンス収入を得ている場合もある。 

自社不実施特許については、当該特許発明の技術的価値の他、市場での価値判断を行い、

権利を維持するか否かについて決定をしている。 

事業保護が主目的であるため、権利行使を行う場合には、他社排除が目的ではあるが、

状況に応じて、自社で実施している特許技術であってもライセンスを許諾することも多く、

クロスライセンスを行うことも多い。 

 米国では、特許仲介業者から特許の買い取りを申し出られることもある。ただし、特許

を譲渡した場合にはその後の影響の大きいことを考慮し、また、自社の評判への影響も考

慮し、特許の譲渡は行っていない。日本でも、特許仲介業者から特許の買い取りを申し出

られることもあるが、同様に特許譲渡は行っていない。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 競合他社から警告状を受け取る場合も、いわゆるＮＰＥから警告状を受け取る場合も対

応に特別な差はない。当該特許の価値を判断し、会社として実施料等を支払うことを説明

できる特許でなければ支払いに応じることはできない。米国では、競合他社からだけでは

なく、ＮＰＥから警告状を受け取ることも多いが、当該特許にその価値があると判断した

場合のみ交渉に応じ、一時金で和解することもあるが、社内関係者に説明が出来、納得で

きる和解額となるまで粘り強く交渉する。ただし、標準技術であって、当該特許が標準技

術に必須の特許技術として認められている場合には、高額であってもライセンスを受けざ

るを得ないという場合がある。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 ＮＰＥ等であっても、 初から差止請求権を交渉ツールとして使うようなことはほとん

どない。彼らの目的は金銭であるので、差止による利益はなく、交渉ツールとしての価値

は大きくないと考えている。また、通常の製品では、当該特許を侵害しているか否かの確

認は難しく、差止請求権を使うような交渉は難しいのではないか。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 
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ＮＰＥのような事業を実施していない者が差止請求権を行使できるような状況や、差止

請求権を振りかざし実施料等の金銭を得られる状況に対しては、なんらかの制約を設け抑

制すべきであると考えている。 

ＮＰＥの中には、特許を買い集めた所だけではなく、自ら研究開発によって特許を取得

した所もあるが、例えそのような、自ら開発を行っている者であったとしても、事業とし

て実施をしていない場合には制約があってよいと考えている。事業を実施する場合の投資

とそのリスクに対して、研究開発への投資とそのリスクは極めて小さい。研究開発のリス

クしか取っていない者が、特許権に基づき事業を行っている者から利益を得ることは、リ

スクに対して得られる利益が大きすぎ、不均衡である。事業実施を行わない虚業である者

が過度に保護される場合には、産業の発展を妨げる。産業の発展に寄与するという特許法

の趣旨からも逸脱したものであると考えており、そのような活動を抑制するなんらかの仕

組みが必要である。例えば、米国のＩＴＣが行っているように、自国の産業を保護すべく、

国内産業要件を課す、あるいは特許権が移転した場合には、一定期間経過後は差止請求権

を行使できないなど特許権の効力が低下するといった制限を課す等、自国産業を保護して

いくような政策的仕組みのあることが好ましい。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

企業活動への影響はあると考えているが、ＮＰＥ等による権利行使を抑制する効果の方

が重要であると考えている。 

自ら事業を実施している企業にとって、ライセンス収入等は付加的な利益であり、特許

活用による収益が少ない場合には、中止するという判断があり得、企業にとって大きな問

題となるものではない。しかしながら、ＮＰＥ等による活動は、ここ数年、特に米国にお

いて増加しており、その対応が、企業に大きな負荷となってきており、そのような本来事

業以外の負荷が軽減されることが好ましい。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 訴訟は、個別に必要であるとの判断に基づき行うものであるので、訴訟における一般的

な特許権者の勝訴率や、法改正により権利無効を訴訟でも争えるようになったことが直接、

判断に影響を与えるものではない。 

 海外の特許権行使との比較では、米国では特許権は強いと感じているが、長所短所があ

るものと考えている。 
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ヒアリング記録（Ａ社）（中小・ベンチャー企業、非製造業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験、警告状の受理等は無い。開発したものについては、製造販売企業に対して知

的財産権を含む包括的なライセンスを行っている。 

  

■特許取得・活用の状況（権利行使の方針・判断） 

 商品開発の過程で生じた知的財産権について出願し権利を取得する場合もある。自らの

実現を目的として取得したビジネスモデル特許もあるが、他者を排除することまでは望ん

でおらず、もし他者が実施する場合があれば、ロイヤルティをもらいつつそのビジネスモ

デルの普及を図ることができればよいと考えている。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 何らかの検討や対応が必要なケースは、未だ生じていないが、万一、生じた場合には、

基本的には、開発した商品の製造販売を行うメーカー側での検討を待つということになる

と考えている。商品開発にあたっては、知的財産権について一応の調査を行っているが、

製造販売を行うメーカー側で調査・検討を行ってもらうようにしている。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

特許権の効力の制限を行っていくことよりも、特許権の活用を普及していくことが国家戦

略上、重要であると考えている。 
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ヒアリング記録（Ｂ社）（中小・ベンチャー企業、研究開発型製造業） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟、警告状の送受、ライセンスのいずれもない。 

 

■特許取得・活用の状況 

 自社実施、あるいは他社を牽制し事業を保護するために特許権を取得する。大学との共

同研究においては研究成果の形として、特許出願を行っている場合もある。 

 出願するかどうかにおいては、出願することによって技術が公開になることも含め、メ

リットとデメリットを検討し決定する。コアな技術については、出願せず自社のノウハウ

とする場合も有り得る。 

 

■権利行使の方針・判断 

 現在の事業について、基本的には自社で独占的におこない市場の拡大を狙っていくこと

を考えている。特に、ベンチャー企業では、大企業と異なり実施している事業が限られて

いるため、その事業を保護し他社の参入を防ぎたいという気持ちが強く、他社にライセン

スを行う意思は、基本的にはない。特許権によって、自社で独占実施できる期間をできる

だけ長く維持したいと考えている。もし、自社とシェアを奪うような実施を行っている者

がいれば、差止めることを目的として警告状の送付等を行っていくであろう。    

しかしながら、ライセンスを行うことによって自社事業にも何らかの利益が考えられる

場合には、行うかもしれない。 

  

■警告状・他社特許への対応 

 警告状の送り主がどのような者であるかに関わらず、当該特許権の確認、自社実施の状

況の検討など行うべきことをおこなっていく。検討の上、回避技術を検討することもある

かもしれない。中小、ベンチャーは事業の種類も少なく、 も怖いのは差止めであり、ラ

イセンス交渉を行うこともあるかもしれない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権は、ライセンス交渉の手段の一つと考えている。ただし、仮に当社が、自社

特許を侵害している者に対して警告状を送付する場合には、差し止めることを目的として

送付することになるだろう。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 中小・ベンチャー企業では、自社事業を保護し独占的に実施したいという要求が強く、

強い特許権を望んでいる。 

 自ら実施しない者による差止請求権の行使に対しては、なんらかの制限が課されてもよ
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いと考えるが、実施していないという定義が難しく、特許法に規定を設けるのは困難であ

る。民法の権利濫用等により、個別の事案ごとに司法の場で判断されるべきものであると

考えている。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 制限の方法にもよるが、不実施の者について差止請求権の行使に制限が課された場合に

は、企業活動への影響が大きい。自社実施はしていないが他社をけん制するために取得し

た特許についても不実施とみなされるのか、将来的に実施予定であるが現在実施していな

い特許について不実施とみなされるのか、線引きが曖昧であるために、権利行使の際に制

限が課されないように十分に検討する必要が生じるであろう。 

 ただし、公共の利益の観点から制限が課された場合には、既に特許法に裁定の規定もあ

り、影響は少ないと考える。少なくとも当社の事業の形態を考慮すると影響は小さいと考

える。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 和解によって解決している事件も多く、訴訟における特許権者の勝訴率が高いか低いか、

特許権が強いかどうかは一概には言えないと考えている。 
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ヒアリング記録（Ａ大学・研究機関） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験は、原告としても被告としても無い。 

 警告状についても、送付したことも受理したこともない。 

 ライセンス許諾件数は増加傾向にある。ライセンスのきっかけとしては、企業から申し

出を受ける場合と、ＴＬＯを通じて企業に働きかける場合とがある。ライセンスのタイミ

ングとしては、出願段階がほとんどである。 

 

■特許取得・活用の状況 

 当学の研究活動の目的は社会貢献であり、特許取得についても、事業化に結びつける手

段であって、社会貢献の一つと位置付けている。 

 特許権を維持するか否かの判断基準は、実施可能性である。良い発明であれば出願段階

でライセンス先が見つかること、及び特許権の取得維持費用がばかにならないことから、

出願後も定期的に見直しを行い、ライセンスの見込みが厳しいと判断した場合には放棄す

るようにしている。なお、企業との特許権共有の場合は、共有相手先企業の意向（当学が

放棄すると共有相手先企業が維持年金を全額負担することになるため）や共有相手先企業

と取り決めた取扱条件により、放棄できない場合もある。 

 特許権の買取りの申し出については、いわゆるパテント・トロールと思われる企業から

の申し出の場合には、社会貢献という当学の目的に反することになるおそれがあるため、

買取りの申し出には応じないことにしている。 

 

■権利行使の方針・判断 

 ライセンス許諾の申し出を受けた場合には、基本的には、広くライセンスを許諾するこ

とにしている。例外としては、許諾すると公益に反するおそれがある場合が考えられる。 

 これまでのところ、第三者が当学の特許権を侵害していることを積極的に調査し発見し

たケースはないが、侵害がある場合には、ライセンス料を支払うように申し入れることも

あり得るだろう。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 当学に限らず大学が権利行使を受けることはレアケースであり、権利行使を受けた場合

の対応については特に考えてはいない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 当学では基本的にライセンス許諾の申入れがあれば許諾することにしており、差止請求

権をライセンス交渉の材料に使うようなことは考えていない。 
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■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 いわゆるパテント・トロールによる差止請求権の行使については、制限した方が良いケ

ースもあると思われる。一口にパテント・トロールといっても、様々な態様がありそれ以

外の者と見分けることは困難であると思われるため、どのようなケースであれば差止請求

権を制限すべきであるのか、検討が必要であろう。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 大学に関していえば、差止請求権を、ライセンス料をアップさせる手段としては考えて

いないため、差止請求権が制限されたとしてもライセンス交渉に大きな影響は無いのでは

ないか。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利行使するか否かは、侵害性や有効性などの判断が基礎となる。特許権者の勝訴率は、

それらを判断する上で、考慮する要素の一つになるだろう。 

－460－



ヒアリング記録（Ｂ大学・研究機関） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟・差止経験はない。 

警告状の受理・送付はない。被疑侵害品を発見したときに警告状送付について今後の課

題として検討したことはある。侵害確認のための費用や工数などの関係で実際にアクショ

ンを起こすのには困難性があると考えている。 

ライセンス受諾はなし、ライセンス許諾は幅広く行っている。 

 

■特許取得・活用の状況 

 ライセンス収入を研究に役立てるほか、共同研究の呼び込みや国のプロジェクトへの応

募時などに過去の実績に係る指標として用いる場合もある。 

活用の道がない特許については、定期的に放棄検討をして資産の棚卸をしている。 

いわゆるパテントトロールから特許権の譲渡を打診されたとしても、当学のライセンス

ポリシーに基づいて譲渡しない方針となっている。 

 特許権を譲渡する場合であって、譲渡先が独占的実施を希望する場合には、当該特許に

係る当学での研究継続に対して支障がないよう契約でカバーする点に留意している。 

 

■権利行使の方針・判断 

そもそも産学の共同研究の活性化をもって、産業の発展に貢献することを目指しており、

産業界とのパートナーシップを重要視している。そのような事情から特許権について、研

究の原資として活用する側面はあるものの、金銭収入を主目的としてライセンス許諾する

ことはなく、訴訟を提起することもない。 

国立大学は、税金により運営されていることから公益性を損なわないよう配慮している。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 対応実績はない。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権を交渉材料に用いることはない。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 差止請求権の在り方を変更する法改正の必要性は感じていない。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 大学に関しては特に影響はない。 
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■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 権利の安定性の観点とは異なるが、現行法での共同出願の扱いは、非実施権者に不利な

ものとなっているのではないか。 
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ヒアリング記録（Ｃ大学・研究機関） 

 

■訴訟経験、警告状の受理、ライセンスの状況 

 訴訟経験は、原告としても被告としても無い。 

 警告状についても、送付したことも受理したこともない。但し、当機関所有の特許発明

を実施していると思われる企業等に対して実施をしているのではないかという問合せを

したことはある。 

 ライセンス・インは、原則としてない。ライセンス・アウトは、積極的に行っている。

年 750 件程度ライセンス・アウトしている。クロスライセンスは、行っていない。 

 

■特許取得・活用の状況 

 当機関の研究活動の目的は、アカデミックな技術を産業に活かすことにある基礎研究か

ら応用的な研究まで一貫して行っている。 

 特許権を維持するか否かの判断基準は、技術移転の可能性があるか否かで判断する。技

術移転の可能性が無い発明は、権利維持や外国出願はしないことにしている。 

 ライセンス・アウトしない特許発明は、権利放棄するようにしている。後に技術移転が

行われるかもしれないことから、初期段階の放棄は慎重に行っている。 

 現在は、所定の手続きを経て特許権の譲渡や独占的実施権の設定を行っている。企業と

の共同研究の成果については、特許権の譲渡や独占的実施権の設定を行っている。特許権

を譲渡した方が譲受人が実施して頂ける場合は、権利譲渡している。外部ＴＬＯには一部

譲渡ということは、あった。いわゆるパテント・トロールと思われる者には、どのように

特許発明が利用されるのか不明であるため、当該権利の譲渡は行わない。 

 

■権利行使の方針・判断 

 ライセンス許諾の申し出を受けた場合（当機関からのライセンス・アウト）には、基本

的には、広くライセンスを許諾することにしている。例外としては、許諾すると公益に反

するおそれがある場合は、許諾を見送ることが考えられる。 

 

■警告状・他社特許への対応 

 上記のとおり、警告状の送付も受理も無い。当機関所有の特許発明を実施していると思

われる者には、初期段階で問合せを行い、技術移転を試みている。いわゆるパテント・ト

ロールのように実施が軌道に乗って利益が出てきた段階での権利行使は、無い。 

 

■ライセンス交渉や訴訟における差止請求権の利用 

 差止請求権をライセンス交渉材料としたことはない。但し、当機関所有の特許発明を実

施していると思われる者であって全く聞く耳を持たない相手に対しては、公的な機関の判

断（仲裁機構、判定等）を求めると主張したことはある。 
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 第三者に独占的に実施許諾していて当該第三者以外の者が実施している場合、権利行使

はあり得るであろう。 

 

■差止請求権の行使はどのようなものであるべきか 

 正当な権利について正当な評価を行った後に権利行使を考えるべきである。公益的な観

点から差止が好ましくない場合、金銭で解決すべきと考える。 

 

■差止請求権の行使に制限が課されると企業活動にどのような影響があると考えるか 

 差止請求権を交渉材料としたことはないが、差止が制限されれば、ライセンス交渉が放

置される懸念は、ある。 

 

■権利行使の前提となる特許権は有効に機能しているか 

 当機関所有の特許発明を実施していると思われる者に対して交渉すると、無効理由を主

張されることはある。争ってみないと分からないことが、ある。特許権 1件 1件で交渉す

るのではなく、複数の権利で当機関所有の特許発明を実施していると思われる者に対して

交渉すべきと考える。104 条の 3の影響は、経験が無いので分からない。 

 

■その他 

 試験・研究の適用範囲を広く認めてもらいたい。いわゆる染野説の３つの場合のみなら

ず、大学や公的機関の研究等にも適用してもらいたい。又は、実施して利益を出している

訳ではないので、一般の企業等よりも安いライセンス料を求めたい。大学や公的機関の実

施の場合、公的な研究は続けるべきであると考えるから、差止は認めずに金銭で解決して

もらいたい。 
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