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証拠収集手続の強化

　日本の知財紛争処理システム
が、権利の十分な保護が図られる
仕組みとなっているかと問われれ
ば、不十分といわざるを得ない。
特許権の侵害の立証に必要な証拠
を特許権者が的確に収集できる仕
組みになっていない。パブコメ募
集案内にも「現行特許法では、証拠
収集手続として第105条に書類等
提出命令の規定があり、これに従
わない場合は、真実擬制（民事訴訟
法第224条第1項）の効果が生じるこ
ととされているものの、裁判所が
当事者から強制的に証拠を収集す
る手続は存在しない。」と記載さ
れている。

≪ディスカバリーではなく査察≫
　強制的な証拠収集手続として
は、米国のディスカバリーのほか
に欧州（独仏英）の査察制度がある
が、ドイツ特許法140c条の証拠獲
得・保全手続を参考に改善される

ことを期待している。特許侵害訴
訟では無効論（特許権者の特許に無
効理由があるか否か）と侵害論（被疑
侵害者の実施行為が侵害に該当するか

否か）と損害論（被疑侵害者の侵害行
為で特許権者が受けた損害はいかほど

か）の３つが争われるところ、損
害論に先立つ侵害論において、特
許権者は立証の困難に直面する。
　例えば、被疑侵害者の実施行為
がその社内施設でなされる製法発
明では、被疑侵害者が営業秘密を
盾に抵抗すると、特許権者が侵害
事実の立証責任を果たすことが困
難になる。特許権者が不利になり
がちな侵害論を争う場面では、裁
判所が当事者から強制的に証拠を
収集する査察等の手続が効果的で
あり、それ故に欧米先進国ではデ
ィスカバリーや査察制度が整備さ
れている。

≪査察の実効性と公平性の担保≫
　裁判所による査察制度を導入し
た場合、その査察は、訴えの提起
前から可能とするか、又は提起後

のみ可能とするかは本質的問題で
はない、と考える。ただし、裁判
所が選任した専門性の高い査察人
が査察すること、査察の要件や手
続が明確であること、営業秘密が
厳守されること、等の被疑侵害者
の“営業秘密を保持しつつ証拠提
示を強制する”ための仕組みが不
可欠である。

　特許庁は10月15日に産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会を
開催し、知財紛争処理システムの見直しについて議論を開始した。パブリッ
クコメントを募集する論点も示されているが、次の３点について私見（とい
うか期待）を述べたい。
　第1の論点は証拠収集手続の強化であるが、ドイツ型査察制度の導入を期
待している。その査察のタイミングは、実効性と公平性が担保される仕組み
が整備されることを条件に、訴えの提起前後のいずれでも良い、と考える。
　第2の論点は損害賠償額確定の手続であるが、侵害の存在確認と損害賠償
額の確定を一つの裁判ではなく別の裁判（ドイツ型の二段階訴訟）とし、先行する
裁判で侵害の事実確認後に和解での決着を促す仕組みにすべき、と考える。
　第3の論点は損害賠償制度の見直しであるが、損害を立証できない場合の
最少額は実施料相当額を“超える額”とする一方、故意・重過失等であって
特に悪質な侵害には追加的賠償を認める制度が必要、と考える。
　これらは異論、反論が多いテーマであるが、日本の知的創造サイクルを回す
ための仕組みにフォーカスして、創英・所長の立場を離れた一介の弁理士と
して議論したい。
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［視点］

のみ可能とするかは本質的問題で
はない、と考える。ただし、裁判
所が選任した専門性の高い査察人
が査察すること、査察の要件や手
続が明確であること、営業秘密が
厳守されること、等の被疑侵害者
の“営業秘密を保持しつつ証拠提
示を強制する”ための仕組みが不
可欠である。
　また、査察の実効性を考慮する
と、被疑侵害者が虚偽の申告や証
拠収集の妨害等により侵害を免れ
たりしたことが後に判明したとき
は、偽証妨害行為として相応のペ
ナルティ（例えば加算賠償金）を課す
仕組みが必要である一方、査察に
より被疑侵害者が損害を受けた後
に非侵害が明らかとなった場合は
特許権者に賠償請求することを可
能にすること、等の査察制度の実
効性と公平性をバランスさせる仕
組みが不可欠である。

≪知的創造サイクルの理念に叶う≫
　証拠収集手続は、紛争の真実
（実施行為が特許権の侵害であるか否

か）を解明するための手続である
から、その手続の整備と強化は紛
争当事者間の公平の理念にかな
う。知財係争においては、当事者
の一方は知財を創作した権利者で
あり、他方はその知財を利用して
事業を営む実施者であるから、当
事者間に不公平があるならば知的
創造サイクルの理念が損なわれ
る。
　被疑侵害者の実施行為が特許権
者の特許に抵触しているか否か
は、その実施行為と特許の構成要
件等を対比することで判断され
る。ところが、特許の構成要件等
は特許公報で完全に公開されてい

る反面で、被疑侵害者の実施行為
は企業秘密として秘匿されている
ことが多く、両者の対比判断が困
難になっている。査察制度を導入
することで証拠収集手続を強化す
れば、特許権者に不利になりがち
な現状を是正して紛争当事者間の
公平を実現できる。これは単なる
手続問題ではなく、日本の知的財
産立国のために重要な“真実究明
のための仕組み”である。

論点２

損害賠償額確定の手続

　パブコメ募集案内は、「現行制
度では、特許権侵害に対する損害
賠償を請求する場合、侵害の存在
確認と損害賠償額の確定を一つの
裁判で行っている。」とした上
で、ドイツの二段階訴訟を例示
し、「侵害事実の確認後は、損害
額の交渉を当事者間に委ね、侵害
者に情報提供義務を課すことによ
り和解での決着を促す仕組み」を
導入する必要性について意見を求
めている。

≪白黒決着すべき議論か否か≫
　特許侵害訴訟では無効論と侵害
論と損害論が争われるが、この３
つの議論は対象も性質も異なる。
一つの裁判で完結させるには、そ
もそも無理があると考える。
　無効論は、特許に無効理由があ
るか否かの議論だから、特許発明
が特許要件を満たしているか否か
が争われる。特許発明と公知技術
の対比解釈が主要な論点であり、
特許が無効か否かの白黒決着をつ
ける議論だから、当事者間の和解
の対象になる性質のものではな

い。侵害論は、被疑侵害者の実施
行為が侵害に該当するか否かの議
論だから、実施行為が特許請求の
範囲に包含されるか否かが争われ
る。特許発明と実施行為の対比解
釈が論点であり、侵害か否かの白
黒決着をつける議論だから、これ
も当事者間の和解には馴染まな
い。
　これに対して損害論は、被疑侵
害者の侵害行為によって特許権者
が受けた損害はいかほどか、とい
う金額の多少を巡る相対的な議論
となる。特許が有効であり、か
つ、実施行為が特許侵害に該当す
ることを確認した後の議論である
から、その性質上、白黒決着は不
可能であり、当事者間が和解する
条件は熟している。

≪二段階訴訟は
紛争の早期解決に資する≫

　日本の現行制度では、一つの裁
判で無効論と侵害論と損害論が争
われるが、ドイツではそれぞれ別
の裁判として、特に侵害論と損害
論は二段階訴訟として、判決に不
服がある時の上訴も別々となって
いる（「侵害訴訟改革の提言」（加藤
朝道）パテント誌2017/1等）。
　侵害論と損害論を別々の裁判で
行うこととし、前者の第一段階の
裁判では侵害か否かの白黒決着を
つける議論を集中的に行い、侵害
と判断するときは和解のための情
報提供等を義務付ける判決をす
る。その判決に応じて和解を試み
るも、賠償額が折り合わずに不調
に終わったときは第二段階の裁判
で審理することで、全体としての
紛争の早期解決を実現できる。
　更なる紛争の早期解決を図るた

め、第一段階での判決の後、和解
に至る前に、いわゆる法定賠償を
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め、第一段階での判決の後、和解
に至る前に、いわゆる法定賠償を
選択できる制度を設けることも考
えられる。一般的に特許係争の負
担は当事者には重く、特に中小企
業や大学にとっては和解交渉とい
えども過重な負担となりかねな
い。中小企業や大学の紛争負担を
軽減し、その活力を新たな知財創
造に集中させていけば、知的創造
サイクルがさらに推進されること
は間違いない。

論点３

損害賠償額の算定

　パブコメ募集案内は「現行特許
法では、民法の実損の塡補の範囲
内における損害額の算定に関する
特則として、第102条を設けてい
る。」として、「『実損の塡補』の
範囲内で、どのような見直しが考
えられるか。」などを問うてい
る。さらに、「追加的な賠償」とし
て「悪質な侵害行為に対する制裁
的な賠償」にも言及し、意見を求
めている。

≪第102条第3項の見直し≫
　同項は、特許権者等はその特許
権を「侵害したものに対し、その
特許発明の実施に対し受けるべき
金銭の額に相当する額の金銭を、
自己が受けた損害の額としてその
賠償を請求することができる。」
と規定している。平成１０年の改正
で「通常」の２文字が削除されたこ
とで、裁判所は「訴訟当事者間の
具体的事情を考慮した妥当な実施
料相当額が認定できる」（特許庁編
逐条解説）こととなったが、訴訟に
発展する以前の当事者間での話し

合いによる合意を促進するという
点で不十分であると考えている。
　特許権者が訴訟に踏み切るハー
ドルは思いのほか高く、提訴して
も不十分な賠償金しか獲得の見込
みがなければ、特許権者は結局、
権利行使は諦めて泣き寝入りする
ことになる。被疑侵害者として
は、たとえ侵害の心証があったと
しても訴えられない限りは特許権
者の要求を放置することができ、
仮に訴えられて敗訴したとしても
「実施料程度の賠償金で済む」と
いうことでは、特許権者は浮かば
れない。不誠実な被疑侵害者に対
して迷惑料的な付加金（実施料相当
額にプラスする付加金）を課すこと
とすれば、ごね得・逃げ得とも言
うべき問題事例を抑止し、当事者
間の健全な合意を促進できる。

≪悪質侵害に対する追加的賠償≫
　本誌前々号（4月1日発行）「視点」
で筆者は、情状が重大で悪意ある
故意侵害などには追加的賠償を求
める仕組みが必要ではないか、と
述べた。米国のパテントトロール
問題で苦しめられた業界人の間に
は一種のトラウマがあるらしく、
日本の大企業が名を連ねるメジャ
ーな知財業界団体は「強く反対す
る」旨の意見書を公開している。
この反対理由に対する筆者の考察
は本誌前々号を参照して頂きたい
が、情状が重大で悪意が明らかな
故意侵害であっても追加的賠償は
否とする議論は、筆者には理解で
きない。
　健全な経済社会を維持するため
には悪質な行為を抑止する必要が
あり、その選択肢の一つが追加的
賠償の仕組みであろう。例えば、

鉄道営業法第１８条第２項はキセル
等の不正乗車に対して運賃の３倍
となる割増請求を認めているが、
この課金制度のおかげで不正乗車
する不埒な輩は少数に抑えられて
いる。「わが国で故意による知財
侵害が蔓延している事実はなく」
（経団連タイムス、2017/07/27）とい
う意見もあるが、故意侵害が蔓延
するまでは放置して良い、という
ことではあるまい。
　知財の悪質侵害に対する追加賠
償制度は、上記のメジャーな知財
業界団体が公然と反対論を主導
し、それを忖度する勢力も少なく
ない。たとえ議論しても制度化に
至る見込みはない、という状況下
で、この問題を議論すること自体
を避けようとする風潮も感じる。
　これは一種の思考停止状態と言
えるが、知的創造サイクルは大企
業のみならず、中小企業や大学も
参画することにより、はじめて推
進される。例えば「確信犯的な特
許侵害企業に対策を」（日経新聞・私
見卓見2017/12/21）で紹介されてい
るような悪質な特許侵害事例が、
本当にわが国では見当たらないの
か、あるいは、中小企業や大学の知
財活動をアシストする制度や仕組
みが整備されているか、等々を調
査してみることも必要だろう。
　なお、故意の悪質侵害は特許に
限るものではなく、意匠の他、特に
商標にも現れる。情状が重大かつ
悪質な故意の意匠権・商標権侵害
を追加賠償の対象とすれば、ニセ
モノを製造・輸入・販売する確信犯
的な業者による侵害行為も、効果
的に抑止できると考える。

以上

日本の知財紛争処理システムを見直すための3つの論点
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