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　抄　録　ラッチスの抗弁は，原告の提訴の遅延により被告が不利益を被った場合に，公正さに基づ
き，不合理に増大した損害賠償から被告を保護する抗弁である。ラッチスの抗弁が認められると，訴
状提出前の期間についての損害賠償請求は認められない。2017年３月のSCA Hygiene Prods. Aktiebolag

最高裁判決以前は，米国特許法282条に記載される抗弁に含まれるとして，ラッチスの抗弁を特許侵
害に基づく損害賠償の抗弁として認めていた。今般の判決では，米国特許法286条には，特許権者に
よる申し立て前の６年以内になされた侵害行為に対しては損害賠償を回収することが可能とされてお
り，この６年以内でなされた行為に基づく損害賠償請求に対し，ラッチスの抗弁を拒絶した。今般の
判決により，訴訟提起のタイミングに大きな柔軟性を与え，被告側にとっては訴訟提起のリスクに晒
される期間が延長された。本稿では，今般のSCA最高裁判決を鑑み，特許権者と被告側企業の双方に
とっての対応策に関しても検討した。
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1 .	 はじめに

2014年と2015年の間に10件，2016年にも４件
と，ここ数年米国最高裁で知的財産権に係る訴
訟が多く取り上げられている。長らく連邦巡回

控訴裁判所（CAFC）で維持されてきた裁判所
の見解が，原意主義，つまり裁判官は立法府た
る議会の意図に忠実に従って法の解釈を行うべ
きであって，当事者の主観や現在社会の思想と
は無関係であるべき，との考えに基づき，最高
裁判所で却下されるケースが後を絶たない。企
業の知財関係者や実務を扱う者の多くは昨今の
米国の最高裁判決には非常に翻弄されていると
の話をよく耳にする。
日本は主に成文化された法に法体系の中心を
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置く大陸法に分類されるが，米国は判例中心の
法体系であるコモンローを採用しているがゆえ
に，裁判所（特に最高裁判所）における法の解
釈が非常に重要な役割を果たす。更に言えば，
特許紛争において米国の判例法の骨格をなして
いるのは，法の文言を現代に合った思想に基づ
き柔軟に解釈しようとする連邦巡回控訴裁判所
（CAFC）や地方裁判所と，法の文言に込めら
れた議会の意図を厳格に解釈すべきとする原意
主義により，保守的な立場を保とうとする最高
裁判所の長い法解釈の歴史でもある。
ところで，日本の知財関係者には余り馴染み
の無い英米法特有の法体系の一部として，衡平
法（エクイティ）がある。衡平法は，コモンロ
ーで求められる厳格な要件を満たさない場合で
あっても，不公平を是正するために，個々の事
実関係を鑑み，必要に応じて救済措置や抗弁を
与える役割を持ってきた。
衡平法による抗弁の１つにラッチス（懈怠）
の抗弁がある。ラッチスの抗弁に関して我々米
国知財に係る者にとって恐らく最も印象的な事
件は20世紀後半に多大なライセンス収入を得て
いたレメルソン氏のバーコード技術関連特許に
係るCAFC判決であろう。レメルソン氏の特許
は1954年に出願されていたが，20年以上も継続
出願を繰り返し，最初の出願から20年以上経っ
て特許を取得した。その後，レメルソン氏は世
界中のメーカーから莫大なライセンス収入を得
たが，レメルソン氏の死去後にレメルソン財団
に対してCognex社等が確定判決訴訟を提起し，
CAFCは出願経過におけるラッチス（“prosecu-
tion laches”）の抗弁に基づき，特許権の行使
は無効との判示をした，というものである１）。
この欧米特有の衡平法によるラッチスの抗弁
だが，上記のような出願経過のみならず，当然
に特許発行後の特許権者の行為にも適用され
る。2017年３月にSCA Hyg iene  Produc t s 

Aktiebolag v. First Quality Baby Products, LLC最

高裁判決が出され，ラッチスの抗弁は，特許法
286条に基づく損害賠償回収期限である訴訟提
起から遡って６年間の行為に対する金銭的損害
賠償請求に対する抗弁とはならなくなった２）。
本稿では，今般のSCA最高裁判決について解
説し，更に今後の侵害訴訟における原告側及び
被告側企業に対する実務的影響についても考察
していきたい。

2 ．	ラッチス（懈怠）の抗弁とは

特許侵害訴訟での抗弁には，非侵害，特許無
効，消尽，先使用等の他に，道義的な公正さを
重視する衡平法に基づく抗弁（equitable de-
fense）が存在するが，ラッチスは衡平法に基
づく抗弁である。特許紛争に関していえば，衡
平法に基づく抗弁はこの他に不公正行為（ineq-
uitable conduct），衡平法禁反言（equitable es-
toppel），包袋禁反言（file wrapper estoppel）
などがある。
ラッチスの抗弁は，提訴まで不合理に長い時
間が経過し，原告の提訴の遅延により被告が重
大な不利益を被った場合に，道義的な公正さに
基づき，不合理に増大した損害賠償から被告を
保護する目的で設けられた抗弁である。ラッチス
の抗弁は，提出された証拠を鑑み，陪審員では
なく裁判官が裁量により適用の是非を決定する。
特許権者が提訴を遅らせることにより意図的
に特許侵害賠償金額を引き上げた場合等には，
被告が不合理な不利益を被ることになる。その
ような場合，被告がラッチスの抗弁を主張しそ
の主張が認められると，特許権者は訴状提出前
の期間についての損害賠償請求をできなくなる。
今般のSCA Hygiene Prods. Aktiebolag最高裁判
決以前は，解釈上，裁判所ではラッチスの抗弁
を特許侵害訴訟の抗弁として認めていた３）。
今般のSCA最高裁判決で議論されているよ

うに，ラッチスの抗弁が認められるか否かは，
1952年に全面的に改正された米国特許法の282
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条と286条の不明瞭な記載に与えるべき解釈に
関係している。
特許法286条では，「この他の法律で定められ

ない限りにおいて，特許侵害訴訟の訴状或いは
反訴から６年より前の侵害行為に対して損害賠
償は与えられない」と損害賠償回収期限が定め
られている４）。反対解釈としては，「この他の法
律で定められない限り」は，訴状提出前の６年
間の損害賠償回収期限が認められることになる。
一方で，特許法282条は「特許有効性又は侵
害に関する訴訟においては，以下の事項は抗弁
であるものとし，また，申立をしなければなら
ない～（1）非侵害，侵害責任の不存在，或い
は権利行使不能」と定めていた５）。
これまで連邦裁判所は，上記特許法282条が

上記特許法286条の「この他の法律」に該当する，
と解釈をしていた６）。
更に，上記特許法282条は，上記特許法282条

制定前に存在した抗弁の種類を広く包括的に列
挙したものであり，「権利行使不能」の中に衡
平法に基づくラッチスの抗弁が含まれる，とし
て解釈されていた７）。従って，「この他の法律」
である特許法282条に規定されるラッチスの抗
弁により，特許法286条に規定される６年間の
損害賠償回収期限内の損害賠償を回避できるこ
とになる。
今般の最高裁判決以前は，このように上記特

許法282条にはラッチスの抗弁に関する明示的
な記載が存在しないにも拘らず，上記286条で
定められている６年の損害賠償回収期限内の侵
害行為により被った損害賠償請求を含む特許侵
害訴訟において，上記特許法282条に基づき，
ラッチスの抗弁は被告により主張可能，と解釈
することができる，とされていた８）。
また，1952年の米国特許法制定時の議会記録
においても，上記特許法282条を制定すること
によってラッチスの抗弁を成文化する意図があ
ったことが示されていた，と解釈していた９）。

ところで，ラッチスの抗弁が認められるため
には，被告側が以下の要素を証明することが求
められている：
a） 特許権者による訴訟の提起の遅延が非合
理的且つ弁解の余地がない，

b） その訴訟提起の遅延によって，侵害訴訟
の被告が重大な損害を被る10）。

ここで，ラッチスの抗弁の根拠となる，遅延
とされる訴訟提起までの期間は，原告が被告の
侵害行為を知った，或いは合理的な努力により
知り得た時から起算される11）。
一旦被告側が上記ラッチスの抗弁を立証する

と，原告側は何もアクションを起こさなかった
理由を説明する義務が生じる。これまで訴訟で
合理的理由として認められた例として，同一の
特許に関する訴訟が異なる被告に対して起こさ
れていた，被告との間にM＆Aやライセンス交
渉が継続されていた等が挙げられる。尚，これ
までに合理的理由として認められなかった例と
して，代理人の選定など訴訟準備に長時間を要
した，特許権者の経済的或いは健康上の理由，
損害賠償に対する被告の支払い能力に疑いがあ
る等が挙げられる。
ラッチスの抗弁が適用されれば，訴状が提出

される前の損害賠償を禁じられ，特許権者はそ
の期間に販売された製品の使用についても禁止
することはできなかった12）。
他方で，ラッチスの抗弁は訴状提出後の損害
賠償或いは差し止め命令を求める訴えには効果
がない13）。
実際の訴訟ではラッチスの抗弁が認められる
ことは多くはないが，特許権者から被告企業へ
の警告状の送付が不合理な期間遅延した場合な
どの，紛争解決折衝では被告側に有利な材料と
なっていた。また，侵害の警告状を受けてから
侵害とならない代替技術への転換に要する被告
側の費用が高まるまで，特許権者側が提訴を意
図的に遅らせることを防ぐ効果もあったと思わ
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れる。

3 .	 事実関係（訴訟に至る経緯）

2003年10月，SCA Hygiene Products 
Aktiebolag（SCA）はFirst Quality Baby 
Products, LLC（First Quality）に警告状を送り，
First Qualityが米国特許第6,375,646号（646特
許）を侵害していると通告した。646特許は，
大人向けの失禁用製品に関する特許である。こ
れに対してFirst Qualityは，646特許が米国特
許第5,415,649号（Watanabe特許）に基づいて
無効であると主張する回答をした。その後SCA
は646特許に関する更なる書簡をFirst Quality
に送ることなく，First Qualityは自らの製品の
開発と販売とを進めた。2004年７月にSCAは，
First Qualityに通知することなく，646特許の
査定系再審査を請求し，当該特許がWatanabe
特許に対して有効か否かの判断を求めた。３年
後の2007年３月にUSPTOは，Watanabe特許に
対して646特許が有効であることを示す再審査
証を発行した。
その間にもFirst Qualityは補助用下着事業に
投資を行い，2006年に大人向けの失禁用製品ラ
インを更に拡大していった。2008年には，First 
Qualityは，いくつかの競合製品を持つTyco 
Healthcare Retail Group LPを買収した。更に，
2009年には10億ドル投資し，３つの大人向けの
失禁用製品ラインを獲得していった。SCAはこ
の間のFirst Qualityの行動を把握していたにも
拘らず，査定系再審査により有効と確認された
646特許について，First Qualityに対して通知
しなかった。
その後2010年８月に，SCAは，ケンタッキー

州西地区地裁において，First Qualityに対する
特許侵害訴訟を提起した。しかし，この訴訟提
起の時点で警告状の送付から７年が経過してい
た。

4 .	 下級審の判決

これに対し，First Qualityは，SCAの請求はラ
ッチスの抗弁及び衡平法禁反言（equitable es-
toppel）によって無効であると主張した。 地方
裁判所はこの主張に同意し，略式判決を下した。
ラッチスの抗弁に対する地方裁判所の判決は，
連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の３人の判事の
合議体によっても支持された。
CAFCはラッチスの抗弁について大法廷で再
度判断することに同意し，大法廷はラッチスの
抗弁に対する地裁判決を支持した。
大法廷はラッチスの抗弁に関する裁定におい
て，特許法282条は「特許有効性又は侵害に関
する訴訟においては，以下の事項は抗弁である
ものとし，また，申立をしなければならない～
（1）非侵害，侵害責任の不存在，或いは権利行
使不能」と定めており，上記特許法282条が上
記特許法286条の「この他の法律」に該当する，
と解釈をした14）。
更に，上記特許法282条にラッチスの抗弁が

明記されていないとしても，上記特許法282条
は，上記特許法282条制定前に存在した抗弁の
種類を広く包括的に列挙したものであり，この
中には既に判例として認められていた衡平法に
基づくラッチスの抗弁が含まれる，として解釈
した15）。
つまり，1952年の特許法を制定した時点で，

上記特許法282条に記載される抗弁の種類に含
まれるとされるラッチスの抗弁と286条で定め
られる損害賠償回収期限の６年が特許法におい

図１　訴訟に至るまでの経緯
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て共存可能である，と議会が結論付けたので，
裁判所はこの成文化された法を尊重する必要が
ある，との見解を示した16）。
尚，大法廷は判決文の第三部において，金銭
による損害賠償等のコモンロー上の救済ではな
く，継続する侵害行為に対する，衡平法に基づ
く差し止め命令のような救済措置（equitable 
relief）やロイヤリティに対するラッチスの法
理の適用を検討した。
大法廷は，ラッチスの抗弁をサポートする事
実に基づき，状況によっては差し止め命令の適
用を否定することもあるが，ラッチスの抗弁を
立証するに十分な特許権者の行動であっても，
特許権者がロイヤリティを得る権利を放棄する
理由とはならない，との見解を示した。
SCAはこれを不服として，ラッチスの抗弁に
対する大法廷の判断を最高裁に上告していた。

5 .	 最高裁判決

First Qualityは， ラッチスの抗弁は権利行使
不能に基づく抗弁であるため，特許法282条で
認められている抗弁に含まれる権利行使不能
（“unenforceability”）に基づく抗弁として， ラ
ッチスの抗弁は成文化されている，と主張して
いた。
しかし，最高裁は特許法282条で定められる

抗弁としてラッチスの抗弁が含まれる，との解
釈に対して，CAFCは特許法282条におけるど
の文言が上記First Qualityの解釈の根拠となる
かを示していないことに言及し，ラッチスの抗
弁が，特許法286条に記載された賠償請求期限
についての例外として特許法282条のなかに成
文化されているというFirst Qualityの主張を拒
絶した。更に，仮にラッチスの抗弁（例えば，
差し止め命令に対するラッチスの抗弁）が282
条で認められている抗弁に含まれると解釈した
としても，286条で定められる損害賠償回収期
限の６年の間に生じた損害の賠償請求を禁じる

ような抗弁であるとの解釈には必ずしもならな
い，と判示した。
尚，最高裁は2014年のPetrella事件17）におい
て，著作権法507条（b）に記載の３年の出訴期限
以内に提起された著作権侵害の損害賠償請求に
対して，ラッチスの抗弁は有効ではない，と判示
されていることに言及した。ここで，図２に示す
ように，日本の時効に相当する出訴期限法（stat-
ute of limitation）は提訴理由となる行為が発生
してから提訴可能な期間を定めるものである。
この Petrella 事件の判決では，a）三権分立

の原則（つまり，立法権を有する議会が制定し
た出訴期限以内でラッチスの抗弁を適用するこ
とは，司法権の範疇を超える権限を裁判官に与
えることになる），及び b）ラッチスの抗弁の役
割は“gap- filling”であり，議会により定めら
れた出訴期限が存在する場合は，このギャップ
がないため，ギャップを埋める必要は無い，と
の見解を述べていた18）。
今般の最高裁判決では，Petrella事件に示さ
れたのと同様の根拠に基づいて，地方裁判所及
び連邦巡回控訴裁判所の判決を取り消した。
つまり，特許法286条の規定には，特許権者

による申し立て前の６年以内になされた侵害行
為に対しては損害賠償を回収することが可能で
あるという議会によりなされた判断が示されて
おり，議会により明示されたこの損害賠償回収
期限内においてラッチスの抗弁を適用してしま
うことは，司法の権限を超えた「立法の無効化
（legislation overriding）」の役割を判事に与え

図２　	特許法286条の損害賠償回収期限と著作権
法507条（b）の著作権侵害出訴期限の比較
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てしまうことになる，と最高裁は判断した19）。
尚，最高裁は衡平法に基づく救済措置（equi-
table relief）については何ら言及していない。

6 .	 最高裁判決の考察・提言

6．1　著作権・商標での判例との比較

著作権：
先述の通り，著作権法507条（b）では，著作
権に基づく訴えは被告の行為から３年以内に提
起されなければならないとして，出訴期限を設
けている20）。先述のPetrella判決で最高裁が示
したように，著作権侵害訴訟が３年の出訴期限
期間内に提起されれば，ラッチスの抗弁は金銭
的損害賠償の訴えに対する抗弁とはならない21）。
尚，ここで注目すべき事項は，著作権侵害訴

訟のPetrella判決では３年の出訴期限，つまり
時効が設けられていることに基づき，ラッチス
の抗弁は金銭的損害賠償の訴えに対する抗弁と
はならない，と判示しているのだが，今般の最
高裁判決は，時効とは異なる286条で定められ
ている６年の損害賠償回収期限を根拠として，
著作権と同様にラッチスの抗弁は６年の損害賠
償回収期限内の行為により生じた損害に対する
損害賠償請求の抗弁とはならない，と判示した
ことである。
商標：
先述のPetrella判決でも示された通り，著作権
とは異なり，商標を保護する所謂ランハム法22）

は出訴期限が設けられていない為，上記の「穴
埋め（“gap- filling”）」が必要となる。また，「ラ
ッチスを含む衡平法に基づく法理」の抗弁の適

用は，明確に成文化されている23）。従って，商
標にはラッチスの抗弁が適用される。

6．2　原告及び被告側企業への影響

今般の最高裁判決により，ラッチスの抗弁は，
特許法286条に基づく損害賠償回収期限である
提訴から遡って６年間の行為に基づく金銭的損
害賠償請求に対する抗弁とはならなくなった。
ラッチスや不合理な遅延が差し止め命令などの
衡平法に基づく救済措置（equitable relief）に
対して抗弁となるか否かに関して最高裁判決は
触れていないため，今後の訴訟でより明確にな
ることが期待される。
以下に原告及び被告側企業に考えられる影響

について述べる。
原告側への影響：今般の最高裁判決以前は，被
告によるラッチスの抗弁を避けるべく，原告側
の特許権者は提訴までに不公平な遅延が生じな
いよう注意していた。しかし，本判決後は，損
害賠償請求を求める訴訟において，被告側企業
によるラッチスの抗弁を気にすることなく，原
告側はこれまで以上に提訴まで時間を取ること
が出来る。特にトロール系の特許権者にとって
は和解交渉の戦略上有利となる可能性がある。
例えば，トロール系企業は，被告側に特許侵害
行為と疑われる行為があってもすぐに提訴せ
ず，被告側企業による更なる設備投資や賠償金
額の増加を待った後，最も原告側企業にとって
メリットの大きいタイミングで，特許法286条
で定められる６年間の損害賠償請求を行うこと
が可能となる。勿論，以下に述べる衡平法禁反
言の抗弁には引き続き注意する必要はある。
被告側への影響：今般の最高裁判決以前はラッ
チスの抗弁が可能であったため，ライセンス交
渉やM&A交渉等が決裂した場合であって，交
渉後に不合理に長い時間が経過した場合は，訴
訟が起こされる可能性が低くなると考えること
ができた。しかし，今般の最高裁判決後は，上

表１　	SCA判決後の損害賠償請求に対するラッチ
スの抗弁の適用可否

特許 著作権 商標
損害賠償請求に
対するラッチス
の抗弁

不可 不可 可
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記のような交渉後長い時間が経過しても，特許
法286条で定められる損害賠償回収期限の６年
間の侵害行為に基づく損害賠償請求訴訟が提起
されるリスクを考慮に入れる必要がある。
そこで，特許侵害の可能性がある企業は，さ

らなる被疑侵害製品のための投資を行う前に，
非侵害を求める確定判決訴訟を提起することに
よって，数年後に侵害訴訟を提起されることを回
避することも検討の価値があるように思われる。
更に，被告側企業の他の選択肢として，特許
権者に対してサンプルの製品を提示し，特許権
者から侵害の警告を受けない限り，該サンプル
製品は特許を侵害していない，と解釈すると特
許権者に通達することも考えられる。このよう
な通達の後に特許権者が被告側企業の活動を黙
認し，警告状等によって被告側企業に連絡を行
うことを怠った場合，特許権者は侵害訴訟を提
起しない，との合理的な推測が生じる，と裁判
所は認めた事例もあり，ラッチスの抗弁と共通
点のある下記の衡平法禁反言の要件の１つをサ
ポートする事実となる可能性がある24）。

6．3　	衡平法禁反言（equitable	estoppel）	
の法理

衡平法禁反言とは，過去の被告に対する原告
自らの言動に反して，被告を提訴することを禁
じる法理である。
今般の最高裁判決における多数派の判事は，
損害賠償請求においてラッチスの抗弁が事実上
使用できなくなるため，特許権者が意図的に特
許侵害賠償金額を引き上げることが出来ること
を懸念する少数派の判事の意見に対して，既に
ラッチスの抗弁以外にも衡平法禁反言（equita-
ble estoppel）の法理が存在し，侵害行為を誘
引する等悪意のある特許権者への対抗策が設け
られている，と述べている25）。
従って，ラッチスの抗弁が適用可能な事実関
係において，ラッチスの抗弁に代わる抗弁とし

て，被告側企業は衡平法禁反言（equitable es-
toppel）に基づく抗弁を検討することが増える
だろう。
尚，ラッチスの抗弁が適用された場合に訴訟

を提起するまでの損害賠償が認められなくなる
のに対して，衡平法禁反言（equitable estoppel）
が有効な抗弁として適用された場合，特許権者
が求める救済措置は全て却下される26）。
つまり，ラッチスの抗弁との大きな相違とし
て，衡平法禁反言の抗弁が認められれば，特許
権者は過去，現在，未来の如何なる救済措置を
受けることも出来なくなる。
また，以下に比較したように，衡平法禁反言
では，被告は原告の言動に関しても立証する必
要があるので，訴訟提起までの不合理な期間に
重きを置くラッチスの抗弁よりも，立証のハー
ドルが高い，ことも大きな相違点となる（以下，
表２参照）。

表２　ラッチスと衡平法禁反言の要件の比較

ラッチスの抗弁 衡平法禁反言
非
合
理
的
遅
延

要
件

特許権者による
訴訟提起の遅延
が非合理的且つ
弁解の余地がな
い

特
許
権
者
に
よ
る
誘
引
要
件

特許権者が，誤解を招く言
動により，特許権者が被告
に対して特許権の行使をし
ない，と合理的に類推させ
るよう，被告を導いた（上
記言動は，意思表示をする
義務がある場合の，発言，
行為，非行動，黙認が含ま
れる）

被
告
に
よ

る
依
拠

被告が上記特許権者の言動
を依拠したこと

類
似
す
る
被
告

側
の
損
害
要
件

訴訟提起遅延に
よって，侵害訴
訟の被告が重大
な損害を被る

上記言動を頼ったがゆえ
に，特許権者が特許権の行
使を許されれば，被告は重
大な損害を被ること
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衡平法禁反言（equitable estoppel）の要件
は以下の３つである：
a） 特許権者が，誤解を招く言動により，特許
権者が被告に対して特許権の行使をしな
い，と合理的に類推させるよう，被告を導
いた。上記言動は，意思表示をする義務
がある場合の，発言，行為，非行動，黙
認が含まれる。

b） 被告が上記特許権者の言動に依拠したこと。
c） 上記言動を頼ったがゆえに，特許権者が特
許権の行使を許されれば，被告は重大な損
害を被ること27）。

6．4　	衡平法に基づく救済措置（equitable	
relief）への影響

（1）差し止め命令
先に述べた通り，今般の最高裁判決では，ラ
ッチスの抗弁が差し止め命令に有効な抗弁であ
るか否か，及びロイヤリティの支払いに対して
ラッチスの抗弁がどの程度影響するかについて
言及していない。
従って，ラッチスの抗弁は，差し止め命令な
どの衡平法に基づく救済措置（equitable relief）
を求める原告に対しては，今後も選択肢として
検討の価値があるように思われる。
ところで，差し止め命令に関しては，2006年
のeBay最高裁判決で確認されたように，１）原
告が回復不能の損害を被っている，２）その損
害を補償するのに，制定法により提供される救
済手段が不適切である，３）永久差し止め命令
が下された場合に被告の被る困難と原告の損害
とを比較考量すると， 被告の被る困難の方がよ
り小さいこと，４）永久差し止め命令によって
公共の利益が阻害されないこと，の４点の立証
が求められる28）。
先述のように，ラッチスの抗弁を立証するた

めには，原告に起因する訴訟提起の遅延によっ
て，侵害訴訟の被告が重大な損害を被る，こと

が要件の１つであるが，上記の３番目の要素（被
告の被る困難と原告の損害のバランス）は，ラ
ッチスを立証するための事実に当てはめること
が可能である。
従って，例えば特許非実施機関が６年間訴訟

提起しなかった場合，ラッチスの抗弁をサポー
トする事実，つまり訴訟提起の遅延や，遅延を
依拠した資本投資や事業拡大に起因する重大な
損害を含む一連の事実により，被告側が原告側
よりも大きな損害を被ることになる。この場合，
ラッチスの抗弁の適用可否とは関係なく，差し
止め要求の上記３番目の要件を立証し難くなる
と考えられる。

（2）ロイヤリティ
今般の最高裁判決では触れていないが，

CAFC大法廷判決では，ロイヤリティがラッチ
スの抗弁をサポートする事実によって否定され
ることはない，とした。しかし，「衡平法の原理」
（“principles of equity”）自体はロイヤリティ
に適用されるので29），ロイヤリティの支払額を
決める際に，地裁では遅延の合理性や遅延によ
る不利益の程度を考慮に入れている。

7 .	 おわりに

本稿の初めに述べた通り，昨今の米最高裁で
はこれまでにないくらい多くの知財関係の事件
が扱われている。
高度に専門的な知識を要する知財関連訴訟を

専門として扱うCAFCの司法機関としての役割
を最高裁として修正しようとする動きとして理
解しても良いのかもしれない。
しかし，それにしても最高裁の判決は知財業

務に従事する我々を翻弄させ，さらなる疑問の
種を生んでいることを否定できない。
先述の通り，今般の最高裁判決における多数

派の判事は，損害賠償請求においてラッチスの
抗弁が事実上使用できなくなるため，特許権者
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が意図的に特許侵害賠償金額を引き上げること
が出来ることを懸念する少数派の判事の意見に
対して，既にラッチスの抗弁以外にも衡平法禁
反言の法理が存在し，侵害行為を誘引する等悪
意のある特許権者への対抗策が設けられてい
る，と述べている。しかしながら，先述の通り，
衡平法禁反言の法理の適用を受けるためには，
被告の侵害行為を誘引する言動に関しても立証
する必要があるので，訴訟提起までの不合理な
期間に重きを置くラッチスの抗弁と比して，裁
判所が衡平法の立場から考慮しようとする被告
の状況が本質的に異なるうえに，立証のハード
ルも大きく異なる。このような相違のある２つ
の抗弁が代替的抗弁のように扱われることに違
和感を感じざるを得ない。
唯一反対意見を述べた判事も述べているよう
に，出訴期限が設けられていない場合の「穴埋
め的（“gap- filling”）」な役割を担っているの
がラッチスの抗弁であるが，例えば被告企業の
侵害行為を10年間知りつつも，初めの侵害行為
から４～10年目の侵害行為に基づく損害賠償を
請求できることになる。道義的な公正さに重き
を置く衡平法の観点からは，このような不公正
さを法体制としての“gap”として考えること
も可能だろう。
今般の最高裁判決が，衡平法禁反言の法理を
はじめとする衡平法に基づく抗弁の適用に影響
を与えるかについて，今後の連邦裁判所の判断
に注目したい。
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