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論　　説

　抄　録　米国の司法手続法第1400条（b）は，特許訴訟の裁判地については ｢被告が居住している
（reside）地｣，と規定している。しかし，議会は一般民事訴訟の裁判地について第1391条（c）に，企業
は ｢人的管轄権があればそこに居住している（reside）とみなされる」と規定したので，CAFCは，
第1400条（b）の裁判地は，｢被告がビジネスを行っていて人的管轄権がある地｣ であればよいと1990年
以来判決してきた。そのため，裁判地の選択肢が広くなり，原告は自身に有利な裁判地で特許訴訟を
提起することが出来た。
　しかし，最高裁判所はTC Heartland判決で第1400条（b）の「居住している地」とは，国内企業の場合，
「登録している州」であるとCAFC判決を破棄したので裁判地は限定され，最近は特定の裁判地での
特許訴訟は確実に減少している。一方，既に訴訟が進んでいる事件では訴訟経済の観点から却下や移
管が簡単には認められない判決が最近数件出されている。その中にあって，被告が外国企業の場合は
TC Heartland判決後も従来通り全米のどの裁判地でも人的管轄権がある限り提起できるという3G 
Licensing地裁判決が2017年12月に出された。

服 部 健 一＊

目　次
1． はじめに
2． TC Heartland最高裁判決１）

3． In re Cray CAFCオンバンク判決２）

4． In re Micron Tech　CAFC判決３）

5． In re Cutsforth Inc.  CAFC判決４）

6．  Intellectual Venturesテキサス州東部地区地裁
判決５）

7． 3G Licensingデラウェア州地裁判決６）

8． 考　察
9． おわりに

1 ．	はじめに

米国の連邦地裁の訴訟手続きや運用は，合衆
国法典第28編司法及び司法手続き（以下，司法
手続法）で基本的基準は決まっているものの，

裁判期間やスケジュールは各裁判所に委ねられ
ているので相当異なるものである。テキサスと
バージニアの東部地区の裁判所では裁判期間が
短く，事前に十分準備が出来る原告に有利とい
われるため，特許訴訟，特にNon-Practicing 
Entity（NPE）７）による特許訴訟はこれらの裁
判所で多く提訴されてきた。
但し，訴訟を提起するためには，裁判所が被告

企業に対して人的管轄権のある裁判地（venue）
でなければならず，司法手続法第1400条（b）は，
特許訴訟の裁判地（venue）の１つの要件とし
て，「被告が居住している（reside）地」，と規
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定しており，連邦巡回区控訴裁判所（以下，
CAFC）は，この規定を被告がビジネスを行っ
ていて人的管轄権がある地であれば良いと解釈
して判決して来た。このため，特許権者に有利
な特定の裁判地での特許訴訟が増加してきた。
しかし，最高裁判所はこの2017年５月22日に，

CAFCのその解釈は誤りであり，米国企業の「居
住地」とは，「登録している州」を意味し，単
に被告に対する人的管轄権があるだけでは不十
分であるという下記のTC Heartland判決を下
した。
このため米国企業に対するテキサス州東部地
区連邦地裁の特許訴訟は減少している。現在，
問題になっているのは既に訴訟が進んでいる裁
判で訴訟をそのまま継続すべきか，訴訟却下す
べきか，移管すべきかという問題であり，最近
のいくつかの判決をここに紹介してある。
一方，TC Heartland判決は，外国企業は対
象ではないと明記していたので外国企業の扱い
は不明であったが，デラウェア州連邦地裁は
2017年12月10日に外国企業の場合は従来通り人
的管轄権があれば全米のどの地区でも提訴でき
るという判決を下したので，今後もプロ特許的
裁判地で提起される可能性がある。

2 ．	TC	Heartland	最高裁判決

（1）事件の経緯
Kraft社（デラウェア州登録）は米国特許を
有しており，TC Heartland社（インディアナ
州登録）を特許侵害でデラウェア州の連邦地裁
に提訴した。TC Heartland社は，インディア
ナ州に登録しており，同州に特許侵害品を配送
して（ship）販売しているものの，デラウェア
州には住居や子会社，支店等はなく，定常的に，
確立されたビジネスを行っていないので，デラ
ウェア州の連邦地裁での特許訴訟は不適切であ
ると争った。
特許訴訟の裁判地（venue）については司法

手続法第1400条（b）は下記のように定義してい
る。

第1400条（b）
 特許侵害の民事訴訟は如何なるものでも，
（ⅰ）被告が居住している（reside）地か，
あるいは，（ⅱ）被告が侵害を行っており，
且つ定常的に，確立されたビジネスを行って
いる地（a regular and established place of 
business）の裁判地区に提起されなければな
らない。

本件では，（ⅰ）の方の「居住している（reside）」
の解釈の方が問題になった。最高裁は第1400条
（b）の「居住している（reside）」の解釈につい
て1957年のFourco判決８）でこれは企業が登録
している州を意味すると判示していた。
一方，議会は，1948年に一般的民事訴訟にお
ける裁判地について一般の民事訴訟に適用され
る司法手続法第1391条を制定し，1988年には第
1391条（c）を以下のように規定した。

 第1391条（c）：居住地（residency）―本章に
おける裁判地を目的とした定義―
 被告が企業の場合は，その訴訟について被告
に人的管轄権がある地はいかなる地にも居住
している（reside）とみなされる。…（以下
省略）

この規定によると，企業に人的管轄権が生じ
ていればそこに「居住している（reside）」こ
とになる。
そのためCAFCは，1990年のV.E. Holding 

Co.判決９）で，議会は最高裁のFourco判決を破
棄して，第1400条（b）のresideも「被告に人的
管轄権があればよい」と法改正したと解釈して
きた。
よって，地裁は，本件でも，TC Heartland社は
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デラウェア州でビジネス活動をして侵害製品を
販売しているので，デラウェア州にはTC 
Heartland社に対する人的管轄権があることか
ら，デラウェア州の連邦地裁は正しい裁判地
（venue）であると判決した。その控訴でCAFC
パネルは地裁判決をそのまま維持した。そこで，
TC Heartland社が最高裁に上告したのが本判
決である。

（2）最高裁判決
まず，本事件の争点になっている関係条文の

改正の歴史的経緯を分析する。
1789年に立法された司法手続法には被告があ

る州の「inhabitant（居住者）」であればその地
区で訴訟できると規定され，これには特許訴訟
も入っていた。しかし，裁判所によって解釈や
適用がばらばらであったため，議会は1897年に
特許訴訟のための裁判地の特別の条文を初めて
制定した。これは現行の第1400条（b）の前身の
条文であり，その条文には，「被告が居住者
（inhabitant）である地」，と規定していた。
そして最高裁は1942年のStonite Products 
Co.判決10）で，その「inhabit」とは「登録した州」
のことであるという解釈を判決した。
その後，議会は1948年にその条文を改正して，

「inhabit」に替えて，「reside」という用語を用
いて現行の第1400条（b）と同じになり，その条
文はその後修正されず今日まで続いている。同
時にその時議会は一般民事訴訟の裁判地に係わ
る第1391条を制定し，その条文では企業の「居
住している地（reside）」は人的管轄権のある
地であると定義した。
最高裁は1957年のFourco判決（前掲）で，

Stonite判決をそのまま維持し，第1400条（b）の
resideは第1391条の規定に左右されず，以前の
「inhabit」と同じ意味で，登録された州である
と判示した。
しかし，議会は1988年に第1391条（c）を「裁

判地を目的とした定義」と記載して制定したの
で，CAFCは前述したようにV.E. Holding判決
（前掲）で，第1400条（b）のresideも上記の改正
によって実質的に修正されたと解釈して人的管
轄権があればよいと判決してきた。
しかし，立法の経緯を調べても議会が第1400

条（b）を修正したという明確な形跡はみられな
い。Madigan判決11）に示されるように通常，議
会が条文の意味を変える時は，それを行ったと
いう比較的明らかな意思表示が条文に示されな
ければならない12）。
「reside」は以前の条文の「inhabit」とそう
違う用語ではなく，最高裁はFourco判決で両
者は同じ意味であり，登録州を意味すると判示
して以来，その判決の趣旨は変わっていない。
よって，国内企業に対する特許訴訟の裁判地は，
被告企業が登録している州（reside）でなけれ
ばならないと判示する。以上のことから上記
CAFC判決を破棄して差し戻す。

（3）解　説
以上のように，最高裁は従前の登録州である
というStonite判決やFourco判決をそのまま維
持して，あっさりCAFCの27年間の判決を逆転
させた。これは，第1400条（b）は特許訴訟にお
ける裁判地の特別法であり，一切修正されなか
ったので，第1391条の規定に左右されないとい
うことを確定すると同時に，特許訴訟にフォー
ラムショッピングがはびこっていることに対す
る最高裁の司法的対処でもあるのであろう。
これにより国内企業，つまり米国企業が被告
の場合，人的管轄権があるというだけで特定の
裁判地に特許訴訟を提起することは困難になっ
た。よって，TC Heartland判決前後の特許訴
訟件数は裁判地によって大幅に変化し，テキサ
ス州での訴訟が減少し，反面，米国企業の多く
が登録しているデラウェア州で増加している。
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表１　特許訴訟件数の推移

判決前 
５週間

判決後 
５週間

テキサス州東部地区 161件 61件
デラウェア州地区 52件 117件
カリフォルニア州北部地区 15件 36件
出所：Lex Machina（元スタンフォード大学研究部）

今後被告の登録州や確立されたビジネス地で
特許訴訟を行わなければならないとすると，そ
こで経済活動をする被告には地元の利が働く可
能性は強い。
しかし，最高裁判決は，国内企業の場合と明
記し，外国企業については何も述べなかった。

表２　司法手続法第1400条（b）の改正経緯と判決

1789年
最初の司法手続法で，民事訴訟の裁判地
は被告が「居住者（inhabitant）」である
地と規定

1897年

特許訴訟のための裁判地は（ⅰ）被告が
居住者の地か，あるいは，（ⅱ）特許侵
害があり，定常的に確立されたビジネス
地と規定（第1400条（b）の前身）

1942年 最高裁，Stonite判決で，「居住者の地と
は登録した州と解釈」

1948年

議会は「inhabitant」を「reside」に修正
し，一般民事訴訟の裁判地の第1391条を
制定し，resideとは人的管轄権があるこ
とを意味すると規定

1957年 最高裁Fourco判決で第1400条（b）のreside
は登録している州と判決

1988年
議会は「本章の裁判地を目的とした定義」
を追加してresideとは人的管轄権のある
地として第1391条（c）を制定

1990年
CAFC，第1391条（c）の規定で，第1400条
（b）のresideは人的管轄権のある地でよい
と修正されたとV.E. Holding判決

2011年
議会は，第1391条（c）を「全ての裁判地
を目的とした定義」と修正
CAFCはV.E. Holding判決を維持

2017年 最高裁，V.E. Holding判決を破棄し，reside
とは登録州であると判決

3 ．	In	re	Cray	CAFCオンバンク判決

最高裁のTC Heartland判決を受けて，地裁
が第1400条（b）のもう一つの条件である「被告
が定常的で，確立したビジネスを行っている地」
という規定をどのように解釈するのかが争われ
たのが本件である。

（1）地裁訴訟
Raytheon社はスーパーコンピューターに関

する米国特許を有している。一方，Cray社は
ワシントン州に登録してスーパーコンピュータ
ーの部品を販売している会社で，テキサス州東
部地区には支店等の財産物は一切なく，代わり
に販売代理人としてテキサス州東部地区に自宅
を有するHarless氏とTesta氏がいる。
つまり，両氏はCray社と顧客と遠隔通信を

行って自宅でCray社のために販売活動を行っ
ている。Harless氏は米国中部地区における販
売部長であり，Cray社システムを販売した額
は７年間で約350億円（$345M）にもなっていた。
同氏は自宅の電話番号をテキサス州東部地区の
オフィスの電話番号として表示し，Cray社のミ
ネソタ州オフィスがその電話代，インターネット
代，車代を支払っている。しかし，同氏は自宅を
オフィスとしては宣伝しておらず，Cray社も彼
の自宅の費用については一切支払っていない。
やがてRaytheon社は，Cray社はテキサス州

東部地区で製品を販売して，同地で米国特許を
侵害しているとして，同地区地裁に提訴した。
これに対して，Cray社は同地には販売代理
人はいるものの，支店も何も存在しないので，
裁判地としては不適切であるので訴訟をワシン
トン州の地裁へ移管すべきであるというモーシ
ョンを提出した。Cray社はテキサス州東部地
区に登録していないので，Harless氏のビジネ
ス活動は，Cray社が特許侵害を行い，且つ定
常的で，確立されたビジネスを行っている地で
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あるといえるか否かが問題になった。
これに対して特許訴訟を好む地裁のGilstrap

裁判官は，以下の４つのテストを考案して審理
した。
（ⅰ）被告が物理的に存在しているか
（ⅱ） 被告またはその代理人がその地にいるよ

うな行為（宣伝等）をしたか
（ⅲ） 被告はその地で利益を得ていたか，そして，
（ⅳ） 被告はその地でターゲット的活動をして

いたか
つまり，４つのテストは同地区でビジネスが

行われているか否かが中心となっている。
代理人のビジネス地が会社のビジネス地とな

った判決としてはCordis判決13）があり，代理人
のビジネス地がCordis社にとって重要な場合，
同社のビジネス地であるとみなされるので裁判
地は正しいと判決していた。Gilstrap裁判官は，
Cray社の代理人達のビジネス活動はその判決
と類似しているので，テキサス州東部地区地裁
での訴訟は適正であるとして移管を認めなかっ
た。それを不服としてCray社はCAFCへ控訴す
ると，CAFCの担当パネルは，４つのファクタ
ー・ルールに誤りはなく，地裁裁判官の裁量に
濫用はないと判決したのでCAFCはオンバンク
でレヴューして下記の逆転判決を下した。

（2）CAFCオンバンク判決
１）第1400条（b）の文言
司法手続法第1400条（b）の規定による裁判地
は，以下の３点を満足していなければならない。
（ⅰ） その裁判地に物理的な地（physical place）

がなければならない。
（ⅱ） その地で定常的で，確立されたビジネス

が行われていなければならない；そして，
（ⅲ） それは被告の地でなければならない。
1985年にCordis判決が下されてから世の中の
ビジネスのあり方は変わってきた。今日の企業
は壁に囲まれた建物の中だけでビジネスを行う

わけではない。ビジネスはバーチャルに行われ
ることもある。従業員はテレコミュニケーショ
ンで行っていることも多い。製品は必ずしも倉
庫に保管されている必要はなく，ジャストイン
タイムに配送されることも多い。第1400条（b）
は「被告が定常的で（regular），且つ，確立さ
れた（established）ビジネスを行っている地
（place）」と規定している。この中で，名詞は「地
（place）」であり，その性質と目的が限定され
ている。即ち，第1400条（b）は，被告は「ビジ
ネスの地（place）」を有し，それは「定常的で」
且つ，「確立された」ものでなければならない。
これらの要件は全て存在していなければならな
い。地裁裁判官の４つのファクターはこの条文
用語を十分にあらわしたものではなく，条文が
要求している条件を満たしていないといえる。
２）物理的な地
被告がある地区で定常的で，確立されたビジ
ネスの地を有しているかを判断する際の正確な
ルールはなく，それぞれの事件でそれぞれの事
実背景に基づいて決定されてきた。CAFCがま
ず見極めなければならないことはその地区にお
いて何らかの「物理的な地（place）」がなけれ
ばならないということである。
この点について地裁裁判官はインターネット
販売を考慮してか「裁判地を決定する際に固定
された物理的な地は必要ではない」と述べたが，
この解釈は法的に誤っており不当に同条文を拡
大解釈させている。
条文は一人の者から他の者へ伝えるバーチャ
ル的空間，あるいは電子的交信でよいとは規定
していない。何らかの物理的地を要求している。
３）定常的で，確立されたビジネス
裁判地を決定する第２の条件はその地（place）
は「定常的で，且つ，確立されたビジネスの地」
でなければならないという点である。地裁裁判
官のテストはビジネスが「定常的（regular）」
であるという点が欠如している。問題の「地
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（place）」は「確実に定着し，永久的に固定さ
れていなければならない」Black’s Law Dic-
tionary.14）

これまでの判決も地（place）は十分に永久
性がなければならないことが強調されてきた。
ある地区のトレードショーで，一年おきに出展
することは，一時的な存在であるとする
Knapp-Monarch Co.判決15）があり，５年連続
して出展した場合は，ビジネスが確立されたと
解釈できるとしたRemington Rand Bus. Serv.
判決16）がある。
代理人の自宅が企業のビジネス地になるかと
いう問題にしても，もし自分の家を雇い主の企
業の許諾なしに移動できるとしたら，考慮する
ことさえ問題になるであろう。
４）被告企業の地
最後の条件は，「定常的で，確立されたビジ
ネスの地は，“被告企業のビジネスの地”でな
ければならない」ことである。つまり，被告企
業の従業員の地では不十分である。この問題を
検討する時に考慮すべき事項は，その地を被告
企業が所有していたか，リースしていたか，あ
るいは何らかの形でコントロールしていたかで
ある。
検討すべき条件としては，企業が従業員の自
宅を使うことを雇用条件としていたか，あるい
は自宅に企業の製品を置いておくことを雇用の
条件としていたかどうかである。マーケティン
グや宣伝で企業が自宅をビジネスの地として謳
っていたかもファクターである。被告企業が従
業員の自宅をビジネスの地としてウェブサイト
や会社案内に示していたかも重要なファクター
である。
本事件の場合，Cray社はHarless氏の自宅を
ウェブサイトでも会社案内でも会社の一部とし
て示していない。また，自宅には被告製品や部
品も何も置いていない。Cray社はHarless氏の
自宅の費用は何も払っていない。また，Testa

氏の方は訴訟が起こる前に退職している。
Cordis判決では従業員の自宅が問題の地区に
あることが非常に重要であったが本件ではその
ような状況ではないのでCordis判決とは異なっ
ている。
５）結論
以上のことから，本件では被告Cray社はテ

キサス州東部地区で定常的で，確立されたビジ
ネスの地を有しているとはいえないと結論す
る。この結論は，これまでのUniv. of Ill. Found.
判決17）やAmerican Cyanamid判決18）と整合す
るものである。但し，地裁ではどの地区が正し
いか審理していないので，地裁は差し戻し審で
その点を検討しなければならない。

（3）解　説
以上のようにCAFCオンバンクは，「ビジネ
スの地（place）」とは，何らかの物理的地で，
しかもそれは被告企業自身の地であることが必
要であるとした。この解釈は今日のインターネ
ット時代のネットビジネスを考慮してさえもそ
の必要性があるというものである。このように，
単に多少のビジネスがあるというだけでは提訴
できなくなっている。

4 ．	In	re	Micron	Tech	CAFC判決

最高裁のTC Heartland判決は，法の変更
（change of law）といえるのか，あるいは昔の
Fourco判決を単に再確認しただけなのか定か
ではなく，地裁でその解釈が分かれていた。前
者であるとすると，訴訟が提起されたとき，裁
判地が不適切であるというオブジェクションを
しようがないので，裁判が進んでからモーショ
ンを提出しても訴訟却下や移管が認められる可
能性が大となる。
しかし，単にFourco判決の再確認であれば，
訴訟の早い段階でオブジェクションをしないと
放棄となり，訴訟が進んでからモーションを提

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 3　2018290

起することはできない。
このIn re Micron判決では，地裁は法が変更

されたと解釈して，訴訟が開始されてから１年
後であってもMicron社の裁判地を移管するモ
ーションを認めたものの，CAFCはこの一年間
に本当に放棄していないかの他の理由を十分調
べないで下した判決は不当であるとして地裁へ
差し戻した。

（1）地裁訴訟
Harvard大学は特許侵害でMicron社をマサチ

ューセッツ州の連邦地裁に2016年６月に提訴し
た。Micron社はデラウェア州に登録しており，
主要ビジネス地はアイダホ州である。Harvard
大学は2016年６月当時の裁判地に関する第1400
条（b）のCAFCの解釈は人的管轄権があれば被
告企業はその州に「居住している（reside）」
とみなされるので，裁判地は正しいと主張した。
これに対して，Micron社は訴状に対してい
くつかの理由で反対のモーションを2016年８月
に出したが，裁判地についてはその時のCAFC
の解釈によれば反対しようがなかったためか特
にオブジェクションは行わなかった。そして，
１年後の2017年５月の最高裁のTC Heartland
判決が下されたので，その直後に（ⅰ）裁判地
は不当であるので訴訟を却下するか，あるいは
（ⅱ）より適切な裁判地へ移管せよというモー
ションを提起した。
しかし，地裁裁判官は，Micron社は2016年8
月にモーションを提出した時，裁判地について
のオブジェクションをしなかったので，その点
については放棄した（waive）と判決した。そ
こでMicron社は，地裁裁判官は裁量権を濫用
しているとして，地裁裁判官にモーションを認
めさせることをCAFCが命令する職務執行令状
（writ of mandamus）を要求したのがこの事件
である。

（2）CAFC判決
司法手続法第1651条（a）が規定する地裁裁判
官への職務執行令状は例外的な特別の措置であ
る。これは「基本的で，また確定されていない
法の問題」について地裁裁判官の判決を是正す
るときに用いられるとSchlagenhauf判決19）が示
している。
CAFCは，本控訴は職務執行令状を考慮すべ

き，特別の問題を提起しているとした。
裁判地に反対するモーションは訴訟の早い段

階で行われなければならず，答弁書の抗弁で行
わなかった場合には放棄となる。但し，そのた
めには，2016年８月の時点でMicron社に裁判
地に反対する抗弁が「利用可能（available）」
であった状態でなければならない。CAFCは，
以下に述べる理由で，最高裁がTC Heartland
判決を下すまでは「利用可能」ではなかったと
結論する。
まず，特許訴訟の場合，地裁はそれまでに確

立されたCAFCの判例によって拘束される。In 
re Cray, （前掲）。（第1400条（b）の裁判地の問題
は，特許訴訟の場合，その裁判地が属する控訴
裁判所の法ではなく，CAFCの法によって決定
される。）
つまり，最高裁が否定するまでは，CAFC判

決が裁判地に関する法であった。この点につい
ては，原告Harvard大学は争っていない。議会
が裁判地の一般規定である第1391条（c）の「居
住している（reside）」の定義を1988年に修正し
た時に，CAFCは特許訴訟の裁判地を規定する
第1400条（b）中の「居住している（reside）」を
解釈した最高裁Fourco判決の解釈を議会は破
棄して法改正したと判決した。V.E. Holding, （前
掲）。その場合，被告企業に人的管轄権がある
裁判地区であればよいので，Micron社は本訴
訟の裁判地については争うことは出来なかった。
しかし，最高裁はそれをTC Heartland判決
で破棄したので，再びFourco判決が拘束力の
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ある判決となった。
そのため，Micron社はマサチューセッツ州
に登録していないので，同州に「居住して
（reside）」いないので裁判地は不適切であると
初めて主張でき，この主張は2016年８月頃には
できなかったのである。
よって，Micron社は裁判地が不適切である
というモーションを放棄したとはいえない。
しかし，であるからといって直ちに本訴訟を
却下したり，移管するのは早計である。
地裁は，裁判地は誤りであるとするモーション

を提起することが遅れたという点以外の理由で，
裁判地に対して反対することを放棄したことを見
出す権限を本質的に有している。地裁は，その点
を審理していない。よって，地裁の放棄したとい
う命令を破棄するものの，それ以外の理由で放
棄していたか否かを審理させるために差し戻す。

（3）解　説
CAFCが以上のように判決した理由の一つ
は，たとえマサチューセッツ州での訴訟を却下
させても，Harvard大学はデラウェア州で
Micron社を提訴することは疑いもないので，
移管させれば更に訴訟に余計な時間がかかるこ
とからMicron社が真に放棄していなかったこ
とを十分確認しなければならないという訴訟経
済上の理由もあろう。しかしその分余計な時間
がかかることも事実である。

5 ．	In	re	Cutsforth	Inc.	CAFC判決

この事件は2012年５月に訴訟が始まってから
５年後に地裁は最高裁のTC Heartland判決に
従って裁判地不適切として訴訟を却下したが，
CAFCは既に５年も経過しているので裁判地不
適切でモーションすることを放棄したか否か全
く検討せずに訴訟却下して，裁判地を移管する
命令を下したのは不当であると破棄して再審理
させる職務執行令状を下した判決である。

（1）地裁訴訟
Cutsforth社は2012年５月に，MotivePower, 

Inc.等（以下，MotivePower社等）を特許侵害
でミネソタ州の連邦地裁に提訴した。
MotivePower社等はペンシルベニア州に登録し
ており，ミネソタ州ではビジネスを行っていた
ものの，オフィスも支店も有していなかった。
訴状に対する答弁書にはミネソタ州連邦地裁

を裁判地とする点については容認していた。や
がてMotivePower社等は問題の特許について当
事者系レヴューを提起し，そのため訴訟は中断
していた。そして，当事者系レヴューは終了し，
地裁は2016年９月に訴訟を再開した。
その後，最高裁は2017年５月にTC Heartland

判決を下したため，MotivePower社等はミネソ
タ州に登録していないため裁判地は不適切で，
ペンシルベニア州へ移管せよというモーション
を提起した。
地裁裁判官は，TC Heartland判決は裁判地

に関する法の変更であったことを認め，その場
合，モーションが遅すぎたとはいえないので本
事件をペンシルベニア州へ移管する命令を下し
た。それを不服として，Cutsforth社はCAFC
に移管命令を破棄する職務執行令状を求めた。

（2）	 CAFC判決
地裁裁判官は最高裁のTC Heartland判決が

下されるまではMotivePower社等にミネソタ州
連邦地裁の裁判地が不適切であるという主張は
できなかった，という点を認め，そのため
MotivePower社等はそれにオブジェクションを
唱えるモーションを放棄していなかったことも
認めた。
そして地裁は，今になって移管することにつ
いて，「５年間の訴訟により裁判所の経費がム
ダ使いになる。その上，訴訟の行方はこの事件
の内容を全く知らない新しい地裁が担当しなけ
ればならない。移管すれば経費は更にかかり，
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Cutsforth社には疑いもなく不利益になろう」
と述べたものの，「裁判地についての法は被告
の便宜のためにあり，移管を規定する司法手続
法第1406条（a）は被告のための規定であり，原
告に対する不利益は考慮事項ではない」と述べ，
本訴をペンシルベニア州連邦地裁へ移管する命
令を下した。
それに対しCutsforth社は，裁判地に関する

モーションを被告は放棄しなかったという地裁
判決の点は誤りであるとしてCAFCに職務執行
令状を求めた。
CAFCは，In re Micron判決で，最高裁のTC 

Heartland判決は裁判地に関する法の変更であ
り，裁判地に対するモーションを出せなかった
ことを認めた。
しかし，同時にIn re Micron判決では，その

規定以外の理由で放棄していたか否かも調べな
ければならないと判示した。本件地裁の判決は
その点を審理していないので明らかに誤りであ
る。よって職務執行令状の請願を認め，地裁の
裁判地移管命令を取り消し，地裁はその点につ
いて審理するように命じる。

（3）解　説
以上のようにIn re Micron判決と同様に，CAFC
は本件でも地裁は他の観点からMotivePower社
等は裁判地に対するモーションを本当に放棄し
たか否かを再調査しなければならないとした。
このように訴訟がある程度進んでくると裁判所
は簡単には移管や却下を認めず，本当に放棄し
ていなかったか否か地裁は十分調べなければな
らないことを示している。

6 ．		Intellectual	Ventures	テキサス州
東部地区地裁判決

（1）地裁判決
１）事件の経緯
Intellectual Ventures社（以下，IV）は，米

国特許第6,633,900号等の５つの特許を有し，
FedEx社とその子会社達を2016年８月31日にテ
キサス州東部地区連邦地裁に特許侵害で提訴し
た。FedEx社は2016年11月10日に答弁書を提出
し，そこには「裁判地は正しくない」と一行だ
け記載されていた。そして，同社は2016年11月
11日に裁判地を移管することを要求するモーシ
ョンを提出した。
FedEx社には６つの子会社があるが，その内，

テキサス州に登録して，主要ビジネス地を有し
ているのはFedEx Officeのみである。
その後移管モーションについてのヒアリング

があったが，FedEx社はテキサス州の裁判地そ
のものが誤りであるとは申し立てなかった。そ
してその数ヵ月後，FedEx社はディスカバリー
を行ったり仲裁をすることに同意したりして積
極的に訴訟を遂行していた。また，FedEx社は
いくつかの当事者系レヴューを請願したが，米
国特許庁はレヴューを開始しなかった。そして，
2017年５月にTC Heartland判決が下されてか
ら２ヵ月後の７月17日に裁判地に反対するモー
ションを提起した。
２） 裁判地に反対する特権の放棄があったか否か
裁判地に反対することは被告の特権（privi-
lege）であるが，これは訴訟の早い段階で主張
しないと原則として放棄になる。
CAFCはIn re Micron判決でこの特権につい

て説明しており，最高裁がTC Heartland判決
で自身のFourco判決を再生するまではFourco
判決を利用することは出来なかったので放棄は
なかったと解釈できるとした。しかし，同時に，
他の理由で事実上放棄したのではないか，とい
うことを調べる本質的権限（inherent power）
を地裁は有するとも述べた。
問題は，被告はいつ裁判地が誤りであるとい

う点に気づき，いつそのモーションを提出した
のかである。TC Heartland判決が下されたの
は2017年５月22日であるから，その時から
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FedEx社は反対のモーションを提起できたはず
であるが，実際にモーションが出されていたの
は２ヶ月後の７月17日である。その間，FedEx
社は積極的に訴訟を行い，証人喚問を要求した
り，質問状を提出したり，答弁書を提出したり，
クレーム解釈の提案を行ってきた。
このように，FedEx社は裁判地に対して，実
際には反対せずに，「様子をみながらの戦略
（tactical wait and see）」をとってきており，
これは裁判地反対に対する放棄が始まっている
といえないことはない。Boston Scientific Co.判
決参照20）。
しかも，FedEx社はTC Heartland判決の前
に裁判地を移管するモーションを出している。
裁判地を移管するモーションは，裁判地自体は
正しいという前提である。これに対して第1406
条に基づく裁判地反対のモーションを出すとい
うことは裁判地が誤っているという前提が必要
である。つまり，FedEx社はテキサス州東部地
区の裁判地自体は正しいと認識していたことに
なる。よって，FedEx社は裁判地に反対するモ
ーションを放棄していたと結論する。
３）テキサス州東部地区の裁判地は正しかったか
裁判地が誤っていることは被告のFedEx社が
モーションを提起し，立証しなければならない
問題である。被告の全７社の内，テキサス州に
登録して，そこでビジネスも行っているのは
FedEx Officeのみである。他の６社の被告はテ
キサス州に登録していないので問題はテキサス
州が「定常的で，確立したビジネスを行ってい
る地」であるか否かである。
CAFCはIn re Micron判決でその条件として

（ⅰ）物理的な地であること，（ⅱ）定常的で確
立したビジネスの地であること，（ⅲ）それは
被告の地であることとした。原告の訴状には
FedEx Express等の５社はこの裁判地に「物理
的，地理的所在地」を有していると記載してお
り，被告達はこの点について争っていない。

よって，被告達のテキサス州でのビジネス活動
はIn re Cray判決が要求している以上に定常的
で確立されたビジネス地を示しているといえる。
４）特許侵害
被告達がテキサス州で特許侵害を行っている

かについてはそれを主張するだけで裁判地の問
題の観点では十分であるというPatent Holder
判決21）がある。
また，侵害行為は完全な侵害でなくても間接

侵害（誘導侵害，寄与侵害）でもよい。この点
について被告達は訴状の特許侵害はFedEx社に
よって行われたとしか記載がなく，７社の被告
達の内，誰が何の侵害を行っていたのかの特定
が全くないと争っている。
しかし，訴状はいずれかの被告が６つの特許

の何らかの侵害を行っていることは明らかに示
している。裁判地が正しいか否かを示すために
はこの主張で十分といえる。即ち，原告は被告
達がそれぞれ独自かあるいは協働して特許侵害
を行っていることをとりあえず示しているとい
える。
５）結論
以上のことから原告は，被告達はテキサス州

で特許侵害を行い，且つ，定常的で確立された
ビジネス地を有していることを示しているとい
えるのでテキサス州の裁判地は正しい。よって，
被告のモーションを却下する。

（2）解　説
以上のようにテキサス州東部地区のGilstrap
裁判官は本訴訟における裁判地は正しいと判決
し，訴訟の移管を認めなかった。FedEx社は，
そのビジネスの性質上５つの子会社がテキサス
州のあちこちにオフィスを有してビジネス活動
をしているので，「定常的で，確立されたビジ
ネス地」があると言い易いのであろう。しかし，
FedEx社は裁判地は正しくない，と一応主張は
していたので，この点から放棄していなかった
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といえなくはなく，その場合にはTC Heartland
判決から正式なモーションを提起できる可能性
があるので，本判決もCAFC控訴で争われるの
であろう。

7 ．	3G	Licensingデラウェア州地裁判決

TC Heartland判決は国内企業の場合にのみ
「居住している地」とは登録している州である
と明記し，且つ，以上に紹介した判決では外国
企業は含まれていないので，被告が外国企業の
場合の裁判地がどのように決定されるか明らか
でなかった。それを示したのがこの3G Licens-
ing判決である。

（1）事件の経緯
3G Licensing社は特許ライセンスを行う会社

でスマートフォンに関する米国特許を有してお
り，2017年１月30日にスマートフォンを全米で
販売する台湾のHTC社とそのアメリカ企業の
HTC America社をデラウェア州の連邦地裁に
特許侵害で提訴した。HTC社のスマートフォ
ンはHTC America社やネットを通じてデラウ
ェア州を含む全米に販売されている。HTC 
America社はワシントン州に登録しているが，
デラウェア州には支店も社員もおらず，まして
や「定常的に確立されたビジネス地」ではない
ことには争いはなかった。
そして，2017年５月に最高裁のTC Heartland

判決が下されたことから（ⅰ）HTC社は外国
企業で米国に存在していないので，デラウェア
州には登録もしていなければ，当然人的管轄権
はなく，また（ⅱ）HTC America社はデラウ
ェア州に登録されておらず，且つ，定常的で確
立されたビジネスを行っていないことからデラ
ウェア州連邦地裁の裁判地は不適切であり，訴
訟を却下するかあるいはワシントン州連邦地裁
へ移管すべきであるというモーションを2017年
９月11日に提起した。

地裁裁判官は，2017年12月18日に以下のよう
に判決した。

（2）地裁判決
１）モーションのタイミング
TC Heartland判決は2017年５月に裁判地に

関する法を変えたので，そのモーションの提起
は９月11日であったものの，遅すぎることはない。
２） HTC America社はデラウェア州に登録し
ていない
HTC America社は，米国企業であり，その
場合特許裁判地は第1400条（b）で決定され，（ⅰ）
登録している州か，（ⅱ）特許侵害があり，定
常的で確立されたビジネス地でなければならな
いが，HTC America社はいずれも満足してい
ないことは争われていないので，デラウェア州
の裁判地は不適切である。
３）HTC社は外国企業
最高裁は，1972年のBrunette判決で，外国企
業の場合は当時の裁判地の一般規定である第
1391条（d）（現在の第1391条（c）（3）に相当）が
適用され，管轄権がある限り，全米のどの裁判
地で提訴してもよいと判決した。

第1391条（c）（3）：
米国の居住者でない被告は，いかなる（any）

裁判地に訴訟提起されてもよい（以下省略）…。

最高裁はTC Heartland判決で，これは外国
企業に関する判決ではなく，またBrunette判決
については意見を述べないと明記したので，同
判決は修正されていないと考えられる。その場
合，HTC社は（ⅰ）全米で特許侵害が問われ
ているスマートフォンを販売する意図（intent）
を有し，（ⅱ）デラウェア州でもHTC America
社，Best Buy，Sprint，そしてVerizon等により，
問題のスマートフォンを流通，販売しており，
（ⅲ）それにより原告の3G Licensing社に被害
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が生じているので，裁判地についてはBrunette
判決により第1391条（c）（3）が適用される。
４）適切な裁判地
以上のことから，デラウェア州連邦地裁は

HTC社の裁判地としては適切であり，HTC 
America社の裁判地としては不適切である。
HTC社はHTC America社の正しい裁判地

は，ワシントン州連邦地裁にあり，またHTC
社をそこで訴訟できるので，そこへ移管すべき
であると争っている。しかし，3G Licensing社
は，HTC社に対しては本特許訴訟を含めて合
計10の訴因が同じ裁判官の前にあり，且つデラ
ウェア州連邦地裁訴訟からHTC America社を
却下し，この訴訟が終結するまで同社を提訴し
ないことに同意するので，HTC社への訴訟を
継続すべきであると主張している。
前述したように，HTC社は（ⅰ）デラウェ
ア州でビジネスを行う「意図」を有しており，
（ⅱ）この「意図」により特許侵害製品をデラ
ウェア州で流通，販売し，（ⅲ）その製品によ
り原告特許権者に被害をもたらしているので，
HTC社はデラウェア州の市場に意図的に
（purposefully）に同社を晒しているといえるの
で，デラウェア州に人的管轄権はある。
そしてHTC社の主張を勘案するとワシント
ン州へ移管することはリーズナブルとはいえな
い。
よって，HTC社に対してはデラウェア州連
邦地裁で継続させることは適切であり，HTC 
America社をこの訴訟から却下して本訴訟を継
続する。

（3）解　説
以上のようにデラウェア州連邦地裁は外国企
業の場合は最高裁の1972年のBrunette判決は
TC Heartland判決に影響されておらず，人的
管轄権さえあれば全米のどの裁判地でも提訴で
きると判決した。これは外国企業に対しては，

たとえアメリカ子会社を有しているとしても裁
判地は相当自由に選択され得ることを示してい
る。この地裁判決は，今後CAFC控訴があり得
るであろうが，最高裁Brunette判決は従来のま
まであり，それを根拠としているので破棄され
たり，逆転される可能性は少ないであろう。

8 ．	考　　察

（1）新しい特許訴訟の裁判地
TC Heartland判決後に米国企業に対し特許
訴訟提起する場合は，被告米国企業が（ⅰ）居
住している州，即ち登録している地か，あるい
は（ⅱ）定常的に確立されたビジネスを行って
いて，特許侵害がある裁判地に提訴しなければ
ならないので，それらの証拠がない裁判地には
訴訟を提起できない。よって，従来のように，
被告がビジネスを行っていて人的管轄権がある
という理由だけで原告にとって好ましい裁判地
（例えばテキサス州東部地区）に特許訴訟を提起
することはできなくなった。そのため，同地での
特許訴訟は減少し，米国企業の多くが登録して
いるデラウェア州での特許訴訟が増加している。
「定常的に確立されたビジネス地」の解釈に
ついては，CAFCは３つの条件を示したが，こ
の解釈は今後も問題になると考えられ，被告が
侵害製品を単にネット販売しているだけでは不
十分なようで，被告米国企業が定期的に出張し
ているか，又は駐在しているか，あるいは支店
がある等，何か物理的な地であることが必要に
なっている。

（2）既に行われている特許訴訟の裁判地
既に行われている訴訟でまず問題になるのは

被告が裁判地不適切の問題について本当に放棄
していたか否かである。もし放棄していたとみ
なされれば，モーションを提起してもまず認め
られない。
その中でも訴訟が特に進んでいる事件につい
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ては，訴訟経済の観点からも裁判地について被
告が本当に放棄していたか否かを全ての点から
十分に調べなければならないと判示している。
被告がそれまで裁判地について全く争っておら
ず，且つ訴訟が進んでしまっている裁判の場合
は，裁判所がどのようにどう扱うかはケースバイ
ケースのようで，軽々には却下されたり，移管さ
れたりはしていない。訴訟状況のそれぞれの事
実背景を基にして決定されなければならない。

（3）外国企業（含日本企業）の裁判地
外国企業が米国に子会社か支店を登録すれば

それらは当然国内企業になるので同じ扱いとな
る。ただし，米国子会社等の有無に関わらず，
米国外に籍を置く外国企業でも，（ⅰ）問題の
地でビジネスする意図があり，（ⅱ）特許侵害

製品を流通させ，（ⅲ）それにより特許権者に
被害が生じている地の場合は，人的管轄権が生
じ，いずれの裁判地でも提訴され得るので今後
十分注意が必要である。特にNPEは今後も自社
に有利な裁判地を選定してくるであろう。

（4）複数の被告企業の裁判地
複数の被告がいて，それぞれの州籍が異なる

場合，Intellectual Ventures判決のように複数
の企業が１つの州に定常的に確立したビジネス
地を有している場合は別として，それがない場
合は複数の企業をまとめて訴訟することは非常
に困難になろう。
但し，１つの特許に対して複数の当事者を併

合させて（ joinder）訴訟することは，AIA特
許法第299条で（ⅰ）複数者が分担して侵害し

表３　TC	Heartland判決とその後の判決のまとめ

ケース名 
判決日 地　裁 控訴裁判所

TC 
Heartland

（05/22/2017）

デラウェア州地区
Resideは人的管轄権があればよいというCAFC
のV.E. Holding判決に従って裁判地は正しいと
判決

CAFCパネル
地裁判決を 
容認

最高裁
V.E. Holding判決を破棄して
resideは登録州であると判決

In re Cray
（09/21/2017）

テキサス州東部地区
Gilstrap裁判官は４つのファクターを提案し，
裁判地は適切と判決

CAFCパネル
地裁判決を 
容認

CAFCオンバンク
物理的な被告の地が重要とし
て地裁判決を破棄差し戻し

In re Micron 
Technology
（11/15/2017）

マサチューセッツ州地区
Micronは裁判地に反対を主張しなかったので
放棄したと判決

CAFCパネル
モーションを放棄したと認定したのは誤り
であるものの，他の理由で本当に放棄した
かを再審理しなければならないとして差し
戻し判決

In re 
Cutsforth

（12/01/2017）

ミネソタ州地区
訴訟提起から５年後にTC Heartland判決によ
って裁判地不適切と判決

CAFCパネル
５年も経過しているので本当に放棄してい
なかったかを再審理させる命令

Intellectual 
Ventures

（11/22/2017）

テキサス州東部地区
（Gilstrap裁判官）
被告の子会社は非常に多く，それぞれがテキサ
ス州の東部地区で特許侵害を行っている可能性
があり，且つ定常的で確立したビジネス地を有
しているといえるので裁判地は適正と判決

CAFC控訴あるか？

3G Licensing
（12/18/2017）

デラウェア州地区
外国企業の場合はデラウェア州でビジネス活動
があり，特許侵害があれば適切な裁判地である。

CAFC控訴あるか？
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ている場合，或いは，（ⅱ）同じ事件で多数の共
通侵害者がいる場合のみに限定されたので，そ
もそも一裁判地での同時訴訟は非常に限定され
て来ている。このことから複数被告のNPE訴訟
は，複数の裁判地での同時訴訟になっている
22）。

9 ．	おわりに

TC Heartland判決は米国企業に対しては裁
判地が相当限定されることになったが，日本を
含む外国企業は，従来通り，様々な裁判地で提
訴される可能性があることが明らかになりつつ
ある。ただし，3G Licensing判決はまだ地裁判
決であるので，CAFC控訴を注視する必要があ
ろう。
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