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2020 年 5月 5日、ドイツ連邦最高裁判所（BGH - Bundesgerichtshof）は、ICT技術に関連する

SEP のパテントプールを管理する SISVEL 社と、中国の家電製品メーカーHaier 社との間の訴

訟において、重要な判決を下しました。 

7 月初旬に公表した判決理由書において BGH は、Haier社の製品が本件特許を侵害している

ことを確認し、標準必須特許（SEP）の技術ライセンス交渉に関する重要なガイドラインを

提示しました。特に、BGH は、 

- 実施者が一般的に採用しているホールドアウト戦略の存在を認識し、 

- 実施者がライセンスを取得する「意思がある」とみなされるため、具体的なレベルの関

与を要求し、 

- ライセンス取得の意思のない実施者に対し、SEP の保有者は差止命令を完全に利用可能

であることを確認し、 

- FRAND のコミットメントは、誰もが同じ提案をしなければならないということを意味

するものではなく、ライセンス契約は、特定の市場状況により変わり得ることを認識し、 

- 特許ポートフォリオのライセンスと世界的なカバレッジがプラスの効果をもたらすこ

とを確認し、 

- 損害賠償は FRAND レートに限定されるべきではないことを強調しました。 

 

これまでの経緯 

本件は、1995 年にノキアが出願した EP 852 885 に関連し（控訴審手続中に権利満了）、2012

年に SISVEL に売却されたものです。 

この特許は ETSIの規格に必須と宣言され、SISVELは FRANDコミットメントに合意しました。 

 

2012 年 SISVEL は Haier にグローバルポートフォリオライセンスを打診したが、ライセンス

条件については合意に至らず。 

2014 年 Sisvel がデュッセルドルフ地方裁判所で Haier を提訴。 



2015 年 Haierは SISVELに対し、ミュンヘンの連邦特許裁判所で特許の無効を訴えた。 

デュッセルドルフでは SISVELが第一審で勝訴し、特許の有効性と侵害が判断され、

Haier は交渉を遅らせていた。Haier は控訴。 

2017 年 控訴した侵害判決において、デュッセルドルフ高等地方裁判所は、特許の有効性と

侵害を認める一方、SISVEL のライセンス供与の申し出は FRAND の非差別条件に準

拠していないと判断し、差止命令を認めず。その年の後半、ドイツ特許裁判所はこ

の特許を修正した形で認めた。 

2020 年 3 月、連邦最高裁（BGH）は特許裁判所の判決を確定し、特許が確定。5 月、連邦

最高裁判所は、上記のとおり最終的な侵害判決を下した。 

 

SISVEL VS. Haier訴訟の BGH 判決 

近年、「意思あるライセンシー」という概念は、SEP の紛争において中心的な役割を果たし

ています。「意思がある」とみなされるためには、実施者はどの程度交渉に関与していなけ

ればならないのでしょう。 

多くの実施者が交渉プロセスを遅らせるために市場で広く適用されているホールドアウト

戦略の存在を認識することで、BGHは過去よりも高い閾値を設定しました。 

それは、ライセンスを取得するという明確かつ無条件の意思を持って、実施者はライセンス

交渉の過程に積極的に関与しなければならないことを強調しています。実施者は単にライ

センス契約を締結するという意思を示すだけではなく、一定レベルの積極的な関与が求め

られるのです。Unwired Planet vs. Huawei における Birss 判事の文言を引用するならば、「意

思あるライセンシーとは、FRAND が何であれ、FRAND の条件でライセンスを受け入れる意

思がある者のことである」ということになります。 

BGH はまた、実施者が侵害の疑いと特許の有効性に異議を唱えることはできるが、ライセン

スを取るというその意思より優先させることはできないと指摘しています。 

Huawei vs ZTE 訴訟での EU 司法裁判所（CJEU）の判決を受け、BGH は、SEP の保有者は侵害

の疑いを実施者に通知し、ライセンスを取得する必要があることを知らせなければならな

いとしました。一方、特許も規格も公的な文書である SEP の場合は特に、追加の技術情報を

求めることより交渉を遅らせる戦術が一般にとられていることを批判しました。 

侵害を通知するために特許権者は、特許、規格および侵害行為について実施者に通知するだ

けでよく、この通知が実施者の親会社に送られていれば十分です。実施者はこれに迅速に対

応すべきであり、追加の技術情報を過度に要求することはできません。クレームチャートが



あれば通常は十分ですが、侵害行為を説明するために必須ではありません。実施者が長期間

にわたり特許ポートフォリオ全体のクレームチャートの提出を求める場合は、ライセンス

を受ける気がないと考えるべきでしょう。実施者は技術の詳細な説明を求めることはでき

ますが、それは短時間に限られ、自分でも入手できる情報を求めることはできません。 

BGH によると、実施者は、侵害したとされる特許について独自の評価を行う必要があり、社

内に技術的専門知識がない場合は、外部の専門家の支援を受けなければなりません。 

BGH は、ポートフォリオライセンスの提供はプラスの効果があり、実施者が非必須の特許

使用のための費用支払いを要求されない状況下では、独占禁止法上の懸念は生じないこと

を認めています。また BGH は、世界的なポートフォリオライセンスは、一般的に広く受け

入れられている慣行であり、効率的であることを強調しました。ポートフォリオの提供は、

それと比較して SEP のサブセットを許諾することを特許権者に要求するものではなく、む

しろひとつのソリューションで大規模な SEP ポートフォリオに簡単かつ効率的なアクセス

を可能にする、実施者の最善の利益であるとみなされるべきです。 

BGH によってなされたもう一つの重要な決定は、FRAND のコミットメントは、誰もが同じ

標準的なオファーを得ることができるという意味ではないということです。 

標準化団体（SSO）が要求する FRAND コミットメントの目的は、ライセンスの対価を支払

うことに同意することを条件に、すべての実施者が公正で合理的かつ非差別的（FRAND）な

条件で与えられた標準化技術にアクセスできることを保証することにあります。しかし、裁

判所は、特許ライセンスは市場とビジネスの現状にしっかりと根ざしており、非差別的であ

ることは絶対的なものではないと認識しています。 

特許権者は、すべての実施者に同じ標準レートでライセンスを提供する義務はなく、特許権

者が特定の状況下で可能にした最善のライセンスが将来の事例に適用されるとは限りませ

ん。特許権者は、通常よりも低いライセンス条件を受け入れることもありますが、これは特

定の状況下で最善とされた場合にのみ可能となるものです。この条件が、その後に続くすべ

てのライセンシーに同様に与えられるわけではありません。これは、Haier に対し、中国の

国有電話メーカーに提示したライセンスに比べて、より高いライセンスを提示した SISVEL

のケースも同様です。 

BGH はまた、意思のないライセンシーに対する差止命令が特許権者に完全に利用可能であ

ることを認めました。差止命令は、SEP の不正使用を止めるための唯一の救済手段であり、

実施者が FRAND 条件でライセンスを取得する用意があった場合にのみ、濫用とみなされる

可能性があります。 



最後に BGH は、実施者が実施を避けられない特許について積極的にライセンスを取得しよ

うとし始める前の期間についても、SEPの保有者は完全な損害賠償を請求する権利があると

宣言しました。完全な損害賠償は、FRANDレートに限ったものではなく、例えば実施者の得

た利益や、特許権者が得られたはずの利益に基づき算出することができます。 

 

結論 

近年の各国の裁判所の判決は、2015 年に EU 司法裁判所（CJEU）が発表した Huawei vs ZTEの

判決の枠に縛られてきました。CJEU は、SEP の保有者と実施者の双方が FRAND ライセンス

を交渉する際に従わなければならない手順を定めています。CJEUが FRAND交渉が「双方向」

であることを明確に立証したとしても、いくつかの裁判所は主に特許権者側の義務につい

てのみ述べてきました。 

今回のドイツ連邦裁判所の判決では、ホールドアウト戦略の存在を認め、実施者は、異なる

状況下で競合他社に低い実施料率が提示されていたとしても、FRAND のオファーを受け入

れ、ライセンス取得のため、より積極的な役割を果たさなければならないことを明確にしま

した。 

BGH の決定は、標準必須特許(SEP)の技術ライセンスに関する重要なガイドラインを示し、

FRAND 交渉プロセスにおいて法的な確実性を提供しました。このことは、特許権者と実施

者の双方にとって有益なソリューションであり、ライセンシングエコシステムにおける公

平な競争の創出に貢献します。 


