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論　　説

標準必須特許の損害賠償額算定方法
に関する調査研究

　抄　録　近年，企業がグローバルビジネスを展開するにあたり，それを支える手段として，標準規
格が積極的に活用されるようになっている。そして，世界中で標準規格の普及が進む一方，標準規格
利用者の標準必須特許侵害に対する損害賠償請求事件も増えてきている。このことは，グローバルビ
ジネスを展開する日本企業にとって見過ごすことのできない訴訟リスクであり，裁判所でどのように
標準必須特許における損害賠償額を算定するのか，その基準を把握しておくことは有意義なことだと
思われる。そこで，本稿では，判例が先行している米国において，標準必須特許侵害時の損害賠償額
がどのように算定されているのか紹介するとともに，そこから見える留意点について考える。
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1 ．	はじめに

自社の技術を標準化しようとする企業は，
ISO等の標準化機関に対して自社の技術を提案
する１）。
このとき，標準化機関からは，提案技術をカ
バーする自社の特許が標準規格の実施に必須
（標準必須特許）となった場合にRAND（Rea-
sonable And Non-Discriminatory，本稿では
Fairを加えたFRANDも含む。以下同じ。）条件
でライセンスするという宣言（RAND宣言）が
求められる。
なぜなら，第三者が標準規格に適合する製品
を製造するためには，標準必須特許を実施する
ことになり，もし特許権者が自由に差止めを請
求したり，高額なロイヤルティを要求したりす
ることを許せば，第三者が当該標準化技術に則
って市場に参入することが不可能となり，不合
理な競争制限状態となってしまうからである。
しかしながら，標準必須特許を保有する企業
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がRAND宣言したとしても，そのロイヤルティ
には統一された基準がない。
一部の標準規格では，一定の条件で多数の標
準必須特許のライセンスを一括で取得できる特
許プールのような仕組みも用意されているが，
このような特許プールを介しても全ての標準必
須特許のライセンスを取得することは難しい。
標準必須特許に関して当事者間でライセンス
交渉が行われる際には，しばしばRAND条件を
満たすロイヤルティの決定方法が問題となり，
合意に至らず訴訟に発展する場合もある２）。
そこで，判例が先行している米国において，
標準必須特許に関係のある最近５年間の地裁判
決およびCAFC判決から30件を抽出してその中
から損害賠償額の算定基準が示されたもの４件
をピックアップし，分析を行った。
そして，米国における損害賠償請求事件に対
応する際の留意点を考察するとともに，判例が
少ない日本における同様な損害賠償事件への適
用を検討した。
なお，本稿は，2014年度国際第１委員会第２
ワーキンググループの小川禎（リーダー，日本
電信電話），磯貝裕（本田技研工業），今津康元
（サトーホールディングス），木下昌威（日本発
条），佐保優一（ソフトバンクモバイル）， 
千田谷直樹（ブラザー工業），白水豪（平成26
年10月まで富士フイルム，平成26年11月以降ギ
ガフォトン），伊東正照（副委員長，オリンパス）
が作成した。

2 ．	米国における損害賠償額の算定方法

米国特許法第284条には，「損害賠償は如何な
る場合でも，侵害者が行った発明の使用に対す
る合理的ロイヤルティ等以下であってはならな
い」と規定されている３）。
そして，コモンロー上，合理的ロイヤルティ
算定方法，逸失利益算定方法という２つの損害
賠償額算定方法が確立されており，合理的ロイ

ヤルティ算定方法では，「仮想交渉での算定方
法」が特許権侵害訴訟時の損害賠償額決定に用
いられている４）。
仮想交渉での算定方法を用いてロイヤルティ

を算定するにあたり，Georgia Pacific判決５）で
示された各要素（Georgia -Pacific factors）が
各事案に沿って考慮される。
これらの要素は，仮想交渉において侵害行為

開始時にライセンサーとライセンシーが交渉し
ていれば設定されたであろうロイヤルティを算
定するのに用いられる。

3 ．	‌�米国における損害賠償額算定に
RAND宣言が与える影響

3．1　標準必須特許の保有者の類型

標準化活動に自ら関与し，標準化機関に提案
した特許技術が標準規格として採用された場
合，当該特許の権利者は標準必須特許を保有す
る者となる。
一方，標準化機関では，標準化活動に関与し

ていない第三者が保有する特許について十分な
調査を行うことが困難な場合もあることから，
このような第三者が保有する特許が標準規格に
含まれる場合もある。
したがって，標準必須特許を保有する者は，

以下に類型できると考えられる。

類型Ａ
標準化活動に自ら関与し，自身が提案した特

許技術が標準規格として採用された者
類型Ｂ
標準化活動に自ら関与しなかったが，自ら考

案した特許技術が標準規格に含まれた者
類型Ｃ
標準化活動に自ら関与しなかったが，標準必

須特許を承継した者
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3．2　各類型の保有者による権利行使

標準必須特許の保有者から許諾を受けずに標
準規格を実施した場合，標準必須特許を侵害す
ることになる。
上述したそれぞれの類型に属する権利者が，
標準規格を実施する者に対し権利行使を行った
際に，RAND宣言によって生じる義務（RAND
義務）の有無が損害賠償額の算定にどのような
影響を与えるのか，以下の事例をもとに考察する。

（1）類型Ａによる権利行使
類型Ａの標準必須特許の保有者の場合，自身
が提案する特許技術が標準規格として標準化機
関に採用されるにあたり，標準化機関に対して
少なくともRAND宣言しているものと考えられ
る。
このような権利者が標準規格を実施する者に
対して権利行使を行った場合の事例として，
Microsoft事件６），７）やEricsson事件８），９）が存在
する。
これらの事件において，米国裁判所は，損害
賠償額について，権利者のRAND義務を考慮し，
通常の損害賠償額の算定方法に修正を加えて算
定すべきと判断している。
具体的な修正方法については後述の４章で説
明する。

（2）類型Ｂによる権利行使
類型Ｂの標準必須特許の保有者が権利行使を
行った場合の事例として，CSIRO事件10）が存在
する。
CSIROは，CISCO及びCISCO Linksysの製品
がCSIROの無線LANの４つの標準規格802.11a，
802.11g，802.11n，及び802.11ac11）に関する標
準必須特許を侵害しているとして権利行使し
た。
このとき，CSIROが標準化活動に関与した標

準規格は，４つの標準規格のうち802.11aのみ
であり，802.11aについてはRAND宣言してい
るが，その他の標準規格においては標準化活動
に関与しておらず，RAND宣言も行っていなか
った。
したがって，CSIROは，802.11aにおいては，
類型Ａの標準必須特許権者と考えられるが，そ
の他の標準規格においては，類型Ｂの標準必須
特許の保有者と考えられる。
そして，米国裁判所では，RAND宣言を行っ
ていない３つの標準規格については，CSIROは
RAND義務を負っていないとして，通常の損害
賠償額の算定方法を適用し損害賠償額を算定す
べきと判断している。
なお，本事件では，CSIROがRAND義務を負

う802.11aについても，被告の802.11aの実施に
よる損害賠償額全体への影響は極めて小さいと
し，その他の標準規格と同様に通常の損害賠償
額の算定方法を適用し損害賠償額を算定してい
る。

（3）類型Ｃによる権利行使
類型Ｃの標準必須特許の保有者が権利行使を

行った場合の事例として，Innovatio事件12）が
存在する。
Innovatioは，第三者から承継した無線LANの
標準必須特許を用いて，無線LAN機器の製造
者と無線LAN機器のユーザーに権利行使した。
このとき，Innovatioは，無線LANの標準化

活動に関与しておらず，RAND宣言も行ってい
なかったが，当該特許に関しては，Innovatio
が承継する前にRAND宣言が行われていた。
米国裁判所では，このような場合，Innovatio

は特許を承継する際にRAND義務も承継してい
るという判断を下しており，類型Ａの標準必須
特許の保有者が権利行使を行った場合と同様に
RAND義務を考慮し，通常の損害賠償額の算定
方法に修正を加えて算定すべきと判断している。
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3．3　考　　察

類型ＡにおけるMicrosoft事件，Ericsson事件，
及び類型ＣにおけるInnovatio事件の判例から，
米国裁判所では，特許権者がRAND義務を負っ
ていると判断した場合には，自身がRAND宣言
を行っているか否かに関係なく，RAND義務を
考慮し，通常の損害賠償額の算定方法に修正を
加えて損害賠償額を算定することがわかる。
一方，標準必須特許に基づく権利行使であっ

ても，類型ＢにおけるCSIRO事件の判例のよう
に，特許権者がRAND義務を負っていないと判
断した場合には，通常の損害賠償額の算定方法
が適用されることがわかる。
したがって，米国裁判所の標準必須特許の損

害賠償額の算定においては，特許権者のRAND
義務の有無が影響を与えていると言える。
では，特許権者のRAND義務を考慮する場合，

米国裁判所では，どのように損害賠償額を算定
しているのだろうか。
次章において，判決が出された時系列で，具

体的な算定方法を紹介する。

4 ．	‌�米国におけるRAND義務を考慮し
た損害賠償額の算定

4．1　Microsoft事件

（1）事件概要
本件は，３章で紹介した類型Ａに属するもの
であり，Motorolaが，RAND宣言したH.264 13）

及び802.11の標準必須特許に基づき，Microsoft
にXbox®やWindows®等の最終製品の2.25％をロ
イヤルティとして求めるライセンス提案を行っ
たことに対し，Microsoftが，裁判所に，RAND
義務を考慮した合理的なロイヤルティの判断を
求めたものである。
一方で，同訴訟において，Moto r o l aは
Microsoftに対して損害賠償を求めている。

（2）Georgia -Pacific factorsの修正
米国裁判所は，標準必須特許の特許権者と標
準規格の利用者は個別交渉によりRAND条件を
満たすロイヤルティを決定していること等を考
慮し，損害賠償額の算定方法として，合理的ロ
イヤルティの算定に用いられる仮想交渉での算
定方法を採用した。
上述のとおり，仮想交渉での算定方法におい
ては，Georgia -Pacific factorsを適用した損害
賠償額の算定方法が用いられている。
しかしながら，本件においては，特許権者の
RAND義務と，標準規格の利用者は多数の特許
権者から標準必須特許についてライセンスを受
けなくてはならないことが考慮され，Georgia -
Pacific factorsを修正適用して（表１），損害賠
償額の算定が行われた。
ここで，米国裁判所は，RAND宣言の目的を

標準規格の採用を拡大するためのものと解釈
し，RAND宣言が行われた標準必須特許の損害
賠償額の算定においては，一部の標準必須特許
のロイヤルティの高額化により標準規格が使え
なくなるホールドアップ問題や，各標準必須特
許の累積ロイヤルティの高額化により標準規格
が使えなくなるスタッキング問題が考慮される
べきであると述べている。
そして，本件では，修正適用したGeorgia -

Pacific factorsに基づき，RAND宣言された特
許のライセンスビジネスの商慣習等を指標とし
て，RAND条件を満たすロイヤルティとRAND
条件を満たすロイヤルティの下限値と上限値を
算定した上で，個々の案件の損害賠償額を示し
ている。

（3）損害賠償額の算定
１）H.264標準必須特許の損害賠償額算定
① RAND条件を満たすロイヤルティ
H.264の標準規格に関しては，特許プールを

介して多数の標準必須特許がライセンスされて
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おり，また当該特許プールには多数のライセン
シーがいることから，当該特許プールのロイヤ
ルティを損害賠償額の算定の指標として採用し
た。
ここで，Microsoftは，当該特許プールのラ

イセンサーであり，ライセンシーでもあったが，
Motorolaは，当該特許プールのライセンサーで
はなかった。
そして，一般に，特許プールにおけるロイヤ

ルティよりも個別交渉におけるロイヤルティの
方が高くなることを認定した上で，Microsoft
が特許プールに参加する価値とMotorolaが特許
プールに参加しない価値を考慮し，Motorolaが
当該特許プールにライセンサーとして加入した
場合に受け取れるロイヤルティの３倍の額であ
る0.555セント/台がRAND条件を満たすロイヤ
ルティであり，かつ，Motorolaが受け取れるロ
イヤルティの下限値であると判断した。

表１　Georgia-Pacific factorsの修正

No. Georgia-Pacific factors Georgia-Pacific factors修正適用

1 特許ライセンスに対するロイヤルティ（確立され
たロイヤルティ）

ロイヤルティはRAND義務又は同等の条件下で交
渉されたものとすべき

2 他の同様の特許を使用するためにライセンシーが
支払ったロイヤルティ 修正なし

3 独占的または非独占的，地域制限や顧客制限とい
ったライセンスの性質や範囲 修正なし

4 ライセンシーの行為を制限することによる特許独
占のためのポリシー

RAND宣言を考慮すると，特許独占のためのポリ
シーは考慮すべきでない

5 競業他社であるかといったライセンサーとライセ
ンシーの商業的関係

RAND宣言を考慮すると，商業的関係は考慮すべ
きではない

6 特許発明の売上に対する貢献度や非特許製品や派
生商品を誘発する影響

特許発明の売上に対する貢献度等を考える場合
は，特許技術の価値と標準規格に採用された価値
を区別して考慮すべき

7 特許の存続期間やライセンス期間 修正なし

8 商業的成功や認知度獲得といった特許発明の利益
性

特許発明の利益性を考える場合は，特許技術の価
値と標準規格に採用された価値を区別して考慮す
べき

9 既存製品と比較した際の特許の有益性 特許の有益性は，特許に関する技術の代わりに標
準規格に記載し得た技術と比較すべき

10 特許発明の性質，特許発明の特長，利用者の利益 特許発明の性質等は，特許技術の価値と標準規格
に採用された価値を区別して考慮すべき

11 特許権侵害の程度とその証拠 特許権侵害の程度等は，特許技術の価値と標準規
格に採用された価値を区別して考慮すべき

12 特定製品または競合製品の慣習上の利益率 慣習については，RAND宣言された特許のライセ
ンスビジネスの商習慣を考慮すべき

13
特許発明以外の要素，製造プロセス，ビジネスリ
スク，重要な特徴や侵害者による改良と比較した
際の特許が貢献する利益率

特許が貢献する利益率を考える場合は，特許技術
の貢献と標準規格に採用された価値を区別して考
慮すべき

14 専門家の意見，証言 修正なし

15 合理的，自主的に交渉を行った場合，侵害開始時に合意したであろうロイヤルティ

RAND宣言とその目的を考慮した上で，合理的，
自主的に交渉を行った場合に合意したであろうロ
イヤルティとすべき
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このとき，Motorolaが当該特許プールにライ
センサーとして加入した場合に受け取れるロイ
ヤルティは，Motorola及び他に標準化機関に
RAND宣言をしているH.264の標準必須特許権
者すべてが現在の特許プールと同一条件でライ
センサーとして加入した場合における，特許プ
ールの各国の許諾特許数とMotorolaの各国の保
有特許数の割合に基づいて算定されている。

②   RAND条件を満たすロイヤルティの下限値
上述のとおり，RAND条件を満たすロイヤル
ティ0.555セント/台が下限値となると判断した。

③ RAND条件を満たすロイヤルティの上限値
証拠として提出された中で，RAND宣言した
特許のロイヤルティとして最も高いロイヤルテ
ィであった，H.264の特許プールの立ち上げ議
論において提案されていたロイヤルティを上限
の損害賠償額の算定の指標として採用した。
そして，RAND条件を満たすロイヤルティの
算定の場合と同様に，Motorolaが当該特許プー
ルに加入した場合で，かつ，当該特許プールが
当該ロイヤルティを採用した場合に受け取れる
ロイヤルティの３倍の額がRAND条件を満たす
ロイヤルティの上限となるとし，上限値を
16.389セント/台と判断した。

④ 損害賠償額の認定
Xbox®とWindows®の損害賠償額については，

RAND条件を満たすロイヤルティである0.555
セント/台か，RAND条件を満たすロイヤルテ
ィの下限値0.555セント/台と上限値16.389セン
ト/台の範囲とすべきとし，その他製品の損害
賠償額については，下限値0.555セント/台とす
べきと判断した。
２）802.11標準必須特許の損害賠償額算定
① RAND条件を満たすロイヤルティ
まず，802.11の標準規格に関しても特許プー

ルは存在するが，許諾特許数及びライセンシー
数を比較すると，H.264の特許プールほど成功
しているとは言えないとし，当該特許プールの

ロイヤルティだけを損害賠償額算定の指標とは
しなかった。
ここで，Microsoftは，当該特許プールのライ

センサーでもライセンシーでもなく，Motorola
は，当該特許プールのライセンサーではなかっ
た。
そして，MarvelがARMに802.11の標準必須

特許のために支払っているロイヤルティと，標
準必須特許のスタッキング問題を考慮して作成
されたIntecapのレポートにおけるロイヤルテ
ィも指標として採用し，これらの３つの指標を
組み合わせて，RAND条件を満たすロイヤルテ
ィを算定している。
具体的には，Motorolaが802.11の特許プール
のライセンサーとして加入した場合に受け取れ
るロイヤルティの３倍の額としてH.264と同様
の方法で算定した6.114セント/台と，Marvelが
ARMに支払っているロイヤルティである3.5セ
ント/台と，IntecapのレポートにおいてMotorola
が得られるであろうとされたロイヤルティに専
門家証言により修正を加えて算定した0.8セン
ト/台の３つの金額の平均を取った，3.471セン
ト/台がRAND条件を満たすロイヤルティとな
ると判断した。

② RAND条件を満たすロイヤルティの下限値
下限値を算定するに足りる十分な証拠がない
として，Intecapのレポートに基づき算定した
ロイヤルティである0.8セント/台が下限値とな
ると判断した。

③ RAND条件を満たすロイヤルティの上限値
上限値については，Microsoftが，Motorola

に提示していた，802.11の特許プールのロイヤ
ルティに基づき算定した金額の３倍の額である
19.5セント/台が上限値となると判断した。

④ 損害賠償額の認定
Xbox®の損害賠償額については，RAND条件

を満たすロイヤルティである3.471セント/台
か，下限値0.8セント/台と上限値19.5セント/台
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の範囲とすべきとし，その他製品の損害賠償額
については，下限値0.8セント/台とすべきと判
断した。

4．2　Innovatio事件

（1）事件概要
本件は，３章で紹介した類型Ｃに属するもの
であり，Innovatioが，第三者から承継した無
線LANの標準必須特許19件に基づき，無線
LAN機器の製造者等に対して損害賠償を求め
たものである。

（2）損害賠償額の算定
上述のとおり，Innovatio自身はRAND宣言を

していないが，Innovatioが承継する前にRAND
宣言がされていたことから，InnovatioはRAND
義務を負っているものとして審理が行われた。
そして，InnovatioのRAND義務を考慮し，
Microsoft事件と同様に，Georgia -Pacific fac-
torsを修正適用し，スタッキング問題等が生じ
ない形で損害賠償額の算定を行っている。
具体的には，Innovatioの19件の標準必須特

許を含む，すべての無線LANの標準必須特許
に対するロイヤルティの上限値は，無線LAN
チップの平均利益額である1.8ドル/台であると
認定した上で，Innovatioの標準必須特許が標
準規格に対して貢献する割合からRAND条件を
満たすロイヤルティを9.56セント/台と算定し
ており，この金額を損害賠償額としている。
このとき，Innovatioの標準必須特許が標準

規格に対して貢献する割合について，無線LAN
の標準必須特許件数は約3,000件であり，この
中の300件が電子機器の無線LAN機能に対する
貢献率の84％を占め，さらにInnovatio特許19
件はこの300件に含まれる，とした専門家証言
を採用して認定している。

4．3　Ericsson事件

（1）事件概要
本件は，３章で紹介した類型Ａに属するもの
であり，Ericssonが，９件の802.11に関する特
許に基づき，D-Link等に対して損害賠償を求
めたものである。

（2）損害賠償額の算定
１）地裁判決
地裁では陪審員裁判において，９件のうち３
件の特許の侵害が認定され，損害賠償額が提示
された。
損害賠償額は0.15ドル/台とされ，各被告に
対してそれぞれ合計で約45万ドルから約350万
ドルの損害賠償額が認定された。
このとき，陪審員が認定した損害賠償額は
Ericssonが指定した専門家の算定方法を採用し
て得られたものであり，この算定方法では，
RAND条件を満たすロイヤルティを二段階に分
けて決定している。
第一段階では，Ericssonの802.11に関する特

許ポートフォリオ全体のライセンス収益に基づ
き，特許ポートフォリオ全体に対するロイヤル
ティを決定している。
そして，第二段階では，第一段階で決定した

ロイヤルティを特許毎に分配し，訴訟対象でな
い特許のロイヤルティを除外することによっ
て，対象特許のロイヤルティを決定している。
ここで，第一段階における802.11の特許ポー
トフォリオ全体のライセンス収益はEricssonが
実際に締結している６つのライセンス契約を参
考に決定している。
地裁は，決定したロイヤルティについて，
EricssonはRAND宣言をした上でこれらのライ
センス契約を締結していること，実際に締結し
ているライセンス契約のロイヤルティは市場に
おけるEricsson特許の価値を反映したものであ
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ることから，RAND条件が既に加味されたもの
であり，RAND条件を満たすものであるとした。
なお，D-Link等は，Ericssonが指定した専
門家の算定方法を採用した場合，2.50ドル/台
の802.11を採用したチップに対して理論的な累
積ロイヤルティは23.30ドル/台にも及ぶという
専門家証言を提示し，スタッキング問題が生じ
るとする反論を試みたが，実際の製品でスタッ
キング問題が発生するのかどうかの証拠が示さ
れなかったとして，地裁はこの反論を却下した。
２）CAFC判決
D-Link等が地裁の決定を不服としてCAFC
に控訴したのに対し，CAFCが地裁における陪
審員への説示に次の３つの誤りがあったとして
地裁判決を差戻したものである。

①   Ericssonの実際のRAND宣言の内容を十
分に考慮するよう説示しなかった。

②   特許技術の価値を標準規格全体の価値か
ら分割するよう説示しなかった。

③   標準規格に組み込まれることの価値では
なく発明の価値がRAND条件を満たすロ
イヤルティとされるべきということを説
示せず，関連のないGeorgia -Pacific fac-
torsを考慮するよう説示した。

CAFCは，Georgia -Pacific factorsの適用に
ついて，本件のRAND条件では，少なくとも４，
５，８，９，10の要素は関連がないとし，他の要素
も修正して適用すべきであったと指摘している。
さらに，RAND義務を考慮した損害賠償額の

算定を行う際に，一様に修正されたGeorgia -
Pacific factorsを公式のように適用するのでは
なく，実際のRAND宣言の内容に合わせて，適
宜修正を行う必要があるとも論じている。
また，地裁において，実際にEricssonが締結
しているライセンス契約のロイヤルティを損害
賠償額算定の参考にしたことについては，当該

ロイヤルティには契約当事者間のクロスライセ
ンス等の価値も考慮されており，侵害時のロイ
ヤルティと同様に考えることはできないとし，
地裁が採用した算定方法も否定している。
なお，スタッキングやホールドアップの問題
により反論を行えるかについては，実際の製品
でそのような問題が生じるかどうかの証拠が示
されなければ議論することはできないとし，地
裁の判断を支持している。

4．4　考　　察

Microsoft事件，Innovatio事件，及びEricsson
事件の判例から，米国裁判所において，特許権
者のRAND義務を考慮し損害賠償額の算定を行
う場合には，Georgia -Pacific factorsが修正適
用される可能性が高いことがわかる。
そして，Georgia -Pacific factorsが修正適用
されたMicrosoft事件やInnovatio事件では，ス
タッキング問題等が考慮され，標準規格に含ま
れる他の標準必須特許も含めた累積ロイヤルテ
ィが認定された上，標準規格に対する対象特許
の貢献等に基づいて当該累積ロイヤルティが分
配されることでRAND条件を満たすロイヤルテ
ィが算定され，損害賠償額が決定されている。
さらに，CAFCにより地裁に差し戻された
Ericsson事件においても，同様に，CAFCにお
いて特許技術の価値を標準規格全体の価値から
分割すべきとの判断が示されている。
このことから，通常の損害賠償額の算定方法
と比較すると，RAND義務を考慮した損害賠償
額の算定方法が用いられた場合，損害賠償額は
低く認定されることが予想される。
なお，今回の調査範囲において，Georgia -
Pacific factorsの修正内容を具体的に明示して
いるものは，Microsoft事件だけであり，後続
のInnovatio事件では，Microsoft事件における
修正内容を適用しているだけである。
一方，Ericsson事件のCAFC判決により，
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RAND宣言の内容に沿って，Georgia -Pacific 
factorsの修正が適宜行われるべきと示されたこ
とから，今後は，事件ごとに，Georgia -Pacific 
factorsが修正され，損害賠償額の算定が行われ
ることになるものと考えられる。

5 ．	‌�米国における標準必須特許に基づ
く損害賠償請求上の留意点

5．1　被疑侵害者の立場での留意点

標準必須特許に基づき権利行使を受け，損害
賠償を求められた場合，まず，権利主張を行っ
てきた特許権者がRAND宣言を行っているか否
かを確認すべきである。
一般に，標準化機関のHP上で，特許権者の
RAND宣言状況を確認することができる14）。
このとき，Innovatio事件で示されるとおり，

特許権者自身がRAND宣言を行っていない場合
でも，RAND宣言を行った者から承継された標
準必須特許に基づく権利行使については，
RAND宣言が行われた標準必須特許として取り
扱われる場合がある。
したがって，権利主張を受けた標準必須特許

が承継されたものである場合は，承継前の
RAND宣言の有無も確認すべきである。
次に，特許権者がRAND宣言を行っていると

判明した場合は，特許権者が主張する損害賠償
額がRAND条件を満たすロイヤルティに相当す
るか否かを検討すべきである。
特許権者が主張する損害賠償額が，RAND条
件を満たすロイヤルティに相当していない場合
は，RAND義務違反であるという主張が可能と
なるからである。
ここで，被疑侵害者は，特許権者が主張する
損害賠償額がRAND条件を満たすロイヤルティ
に相当しているか否かを判断するために，どの
程度の標準必須特許の件数でロイヤルティがい
くらになるのかという情報を収集することが望

ましい。
しかし，標準化機関にRAND宣言されている
特許のすべてが標準必須特許であるとは言え
ず，また，標準化機関は，推奨するロイヤルテ
ィ等の情報を提供していないことから，標準化
機関のHPの情報に基づき，RAND条件を満た
すロイヤルティを把握することは難しい。
したがって，上述のIntecapのレポートのよ
うな，市販レポートがある場合は，そのレポー
トにより，また，その標準規格に特許プールが
存在する場合は，特許プールのエージェントが
提供する特許プールにおける許諾対象特許件数
とそのロイヤルティの情報を入手することによ
り，RAND条件を満たすロイヤルティを把握す
ることを検討すべきである。
さらに，主張を受けた標準必須特許が他の標
準必須特許よりも標準規格に対する技術的な貢
献度が低いことが立証できる場合は，その旨を
主張することを検討すべきである。
例えば，市販レポート等において，各標準必
須特許の標準規格への貢献度等が評価されてお
り，権利行使を受けている特許の貢献度が低い
との記載がある場合は，当該レポート等を証拠
として主張することが考えられる。
貢献度が低い場合には，RAND条件を満たす
ロイヤルティも低く算定される可能性があるか
らである。
最後に，特許権者が主張する損害賠償額を認
める場合，標準必須特許の累積ロイヤルティが
高額になるという主張も可能であるが，実際に
累積ロイヤルティの高額化によりスタッキング
問題が生じる可能性があることまでを示せない
場合は，当該主張は認められない可能性がある。

5．2　特許権者の立場での留意点

特許権者の立場で，標準必須特許に基づき権
利行使を行う場合には，過去の標準化機関への
RAND宣言状況を確認すべきである。
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自身が標準化機関にRAND宣言をしており，
RAND義務を負っている場合は，RAND条件を
満たすロイヤルティに基づく損害賠償額を請求
する必要があるからである。
なお，特許を承継している場合は，承継前に
RAND宣言が行われているか否かも確認すべき
である。
自身がRAND宣言を行っていなくても，承継
前にRAND宣言が行われている場合，RAND義
務を負っているものと判断される可能性がある
からである。
ここで，RAND条件を満たすロイヤルティに
基づき損害賠償額を請求している旨を主張立証
する方法としては，どの程度の標準必須特許の
件数で一般的にロイヤルティがいくらになるの
かという情報を収集し，自身の標準必須特許の
件数であれば，ロイヤルティをいくらにするこ
とが適当であると説明する方法が考えられる。
さらに，自身の標準必須特許が他の標準必須
特許よりも標準規格に対する技術的な貢献度が
高いことが立証できる場合は，その旨を主張す
ることも検討すべきである。
例えば，市販レポート等において，各標準必
須特許の標準規格への貢献度等が評価されてお
り，自身の標準必須特許の貢献度が高いとの記
載がある場合は，当該レポート等を証拠として
主張することが考えられる。
貢献度が高い場合には，自身の標準必須特許
に対するRAND条件を満たすロイヤルティも高
く認定され得るからである。

6 ．	‌�日本におけるRAND義務を考慮し
た損害賠償額の算定

6．1　日本における判例

RAND義務を負った標準必須特許の損害賠償
額の算定方法が，日本において示されたのは，
知財高裁での判例が１件15）あるのみである。

6．2　事件概要

本件は，三星電子株式会社（以下「サムスン」
という。）がRAND宣言をしているUMTS規格16）

の標準必須特許を，Apple Japan合同会社（以
下「アップル」という。）のスマートフォンと
タブレットデバイスが侵害したことに対して，
サムスンが損害賠償請求権を行使し得るか否か
が争われたものである。
東京地裁は，誠実に交渉を行うべき信義則上

の義務に違反したサムスンがアップルに対し本
件特許権に基づく損害賠償請求権を行使するこ
とは，権利の濫用に当たるものとして許されな
い，と判断した。
なお，信義則上の義務に違反していると判断

した理由として，サムスンが，ライセンス交渉
時において，提示したライセンス条件がRAND
条件を満たすものであることを示す具体的な情
報をアップルに提供しなかったことを挙げてい
る。
一方，東京地裁の判決を不服として，サムス
ンより提起された控訴審で，知財高裁は，本件
特許に基づく損害賠償請求権の行使は，RAND
条件でのロイヤルティの範囲内に限り，権利の
濫用には当たらないと判断し，サムスンの損害
賠償請求権の行使を認め，アップルに対し損害
賠償金の支払いを命じている。

6．3　損害賠償額の算定

知財高裁は，RAND条件を満たす損害賠償額
を算定する際には，標準規格を利用する際に，
標準必須特許の累積ロイヤルティが過剰となる
ことを抑制する必要があるとし，以下の計算式
により，スマートフォンとタブレットデバイス
のロイヤルティレートを算定し，それぞれの売
上高の合計額に乗じることで損害賠償額を算定
している。
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（ロイヤルティレート）＝（イ）×（ロ）×（ハ）
（イ）累積ロイヤルティレートの上限値
（ロ）UMTS規格に対する対象特許の貢献
（ハ）侵害品の売上高に対するUMTS規格の貢献

ここで，（イ）の累積ロイヤルティレートの
上限値については，UMTS規格の特許権者で作
られたW-CDMA17）の特許プールにおいて，標
準必須特許の累積ロイヤルティレートの最大値
が５％となるような仕組みが採用されている等
の理由により，５％という数値を用いている。
また，（ロ）のUMTS規格に対する対象特許
の貢献については，対象特許が他の標準必須特
許よりも貢献割合が高いと判断する特段の証拠
がないことを理由として，対象特許件数を全標
準必須特許数で除した数値を用いている。
なお，UMTS規格の標準必須特許数について
は，フェアフィールドのレポートを証拠として
採用し，529件と認定した。
さらに，RAND条件のロイヤルティレートを
認定するにあたっては，侵害品の売上高の合計
のうち，UMTS規格に準拠していることが寄与
した部分のみを損害賠償額の算定の基礎とすべ
きとして，（ハ）の侵害品の売上高に対する
UMTS規格の貢献を（イ）と（ロ）に乗じている。
そして，（ハ）については，タブレットデバ

イスの場合は，その利用の際にUMTS規格が実
現する移動体通信機能は必ずしも必要とされな
いことから，移動体通信機能がその売上に寄与
した割合はスマートフォンと比較すれば小さく
なると判断し，これらの製品に利用されている
ベースバンドチップの価格やフィーチャーフォ
ン等の販売価格に基づき，タブレットデバイス
とスマートフォンに対してそれぞれ異なる貢献
割合を認定している。

7 ．	‌�日米のRAND義務を考慮した損害
賠償額算定方法の比較

日本の知財高裁では，標準規格に含まれる全
ての標準必須特許の累積ロイヤルティレートの
上限値を認定した上で，標準規格に対する対象
特許の貢献に基づき当該上限値を分配し，さら
に，侵害品の売上高に対する標準規格の貢献を
乗じることで，RAND条件を満たしたロイヤル
ティレートを算定している。
一方，米国の裁判所では，Microsoft事件や

Innovatio事件において，標準規格に含まれる
他の標準必須特許も含めた累積ロイヤルティを
認定した上で，標準規格に対する対象特許の貢
献等に基づいて当該累積ロイヤルティを分配す
ることで，RAND条件を満たしているロイヤル
ティを算定している。
つまり，日米裁判所の損害賠償額の算定にお

いて，累積ロイヤルティレートの上限値や累積
ロイヤルティを認定し，対象特許の標準規格に
対する貢献を考慮してこれらの累積値を分配す
ることで，侵害品のロイヤルティレートや侵害
品のロイヤルティを算定している点に関しては
共通している。
これは，特許権者のRAND義務を考慮した場

合，少なくともスタッキング問題が生じないよ
うな算定方法が採用されるべきであるとの日米
裁判所の共通認識に基づくものと考えられる。
日本での判例は上述の１件だけではあるが，

このような日米裁判所の共通認識を考慮する
と，日本における損害賠償事件においても，５
章で述べた米国における標準必須特許に基づく
損害賠償請求上の留意点を参考にすることがで
きるであろう。

8 ．	おわりに

近年の米国の判例では，RAND宣言を行って
いる場合，標準必須特許に基づく，被疑侵害者
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への差止請求が認められたケースは無く18），か
つ，標準必須特許に基づいて認められる損害賠
償額も，今回の調査範囲では，RAND条件を満
たす範囲で設定されていることがわかる。
CSIRO事件のように標準必須特許権者であっ
てもRAND義務が考慮されずに損害賠償額が算
定される事例も存在するが，一般に標準化機関
に技術提案する際には，提案者はRAND宣言を
求められることを考えると例外的な事件と考え
られる。
したがって，近年の判例傾向が続けば，標準
規格の利用者としては，安心して標準規格を利
用できる環境にあると言える一方，標準必須特
許権者としては，標準規格の利用者とのライセ
ンス交渉が難しくなり，適正な損害賠償額を取
得するために，裁判所に対して損害賠償請求を
行わざるを得ない状況も増える可能性がある。
標準必須特許に基づく損害賠償請求事件の判
例は，米国を含めても，まだまだ少なく，さら
に，米国では，具体的に損害賠償額の算定方法
を示しているのは地裁判決のみであることか
ら，今後，CAFC等において損害賠償額の算定
方法について具体的な修正が加えられることも
考えられる。
よって，標準規格の利用者及び標準必須特許
権者共々，米国を中心とした最新判例を引き続
き確認し，裁判所における判断傾向の変化を確
認していく必要があるものと思われる。
最後に，本稿がグローバル，特に米国でビジ
ネスを行う日本企業にとって，有益な情報とな
れば幸いである。
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