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１．事案の概要
TCL Communication Technologyグループ（本社、中国・

深
シン

圳
セン

）は、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル機器を

製造し、TCL、Alcatel、BlackBerryなどのブランドを用い

て世界市場で販売している（以下、「TCL」は上記グループ

のブランド名ではなく、グループの略称として用いる）。エ

リクソンはスウェーデンのストックホルムに本社を置き、特

許ライセンス事業を展開する。

TCLは2007年３月、契約期間を７年間とするポートフォ

リオライセンス契約をエリクソンとの間で締結し、第二世代

通信規格（2G）関連特許の実施許諾（ライセンス）を得た。

2011年には、第三世代通信規格（3G）関連の特許ライセン

スをエリクソンに申し入れ、2013年に第四世代通信規格

（4G）製品の製造・販売のため4G関連の特許ライセンス交

渉を進めた。しかし、合意に至らなかったため、エリクソン

は2Gの契約満了直前にTCLを被告として仏、英など６カ国

で特許権侵害訴訟を提起した。

TCLは2014年３月、エリクソンによる誠実交渉義務違反、

TCL特許の侵害、および契約違反の確認、ならびにFRAND

料率の裁判所による裁定などを請求する訴訟をカリフォルニ

ア中部地区地裁に提起した。

これに対してエリクソンが同年６月、別の特許２件の侵害

に基づく損害賠償の請求（これに対してTCLは特許無効の

反対請求を行った）と誠実交渉義務順守の確認をテキサス州

東部地区地裁に求めたところ、同地裁は、事案をカリフォル

ニア州中部地区地裁に移送した。カリフォルニア州中部地区

地裁は、TCLの確認訴訟とエリクソンの確認訴訟を併合し、

前者（エリクソンの誠実交渉義務違反）には、陪審員が審理

すべきコモンロー上の問題と裁判官が審理すべきエクイ

ティー上の問題が共存するため、最初に陪審審理を行い、そ

れを踏まえて裁判官による審理（bench trial）を行うことを

決定した。

TCLの請求はすべてが2016年半ばまでに棄却されたため、

裁判官は残された確認訴訟について裁判官による審理を行う

ことを決定した。その際、エリクソンは、過去にTCLが行っ

た侵害に対する救済はコモンロー上の救済なので、陪審員が

判断すべきであると主張したが、その主張は受け入れられな

かった。裁判官は、両当事者の確認訴訟を棄却し、エリクソ

ンの提案がFRAND適格ではないと認定して、自らが

FRAND料率の算定式を決定した。

FRAND料率算定のために両当事者はそれぞれの算定式を

提出したが、それらはエリクソンの標準必須特許（SEP）

によって当該規格の価値がどれだけ増加したかを算出する方

法に顕著な相違があった。例えば、TCLが示したトップダ

ウン方式の算出方法は、規格に関係する全特許の総ロイヤル

ティー率を最初に算定し、次いで総ロイヤルティーに対する

エリクソンSEPの貢献比率を求めるものであった。これは

いわば、各規格（2G、3G、4G）対応のパイを最初に決めて、

その後でエリクソンの取り分を決めるやり方に相当する。

TCLは、各規格に対する総ロイヤルティー率を算定する

地裁の裁判官がトップダウン方式で算定したFRANDライセンス料率は、被告の過去の侵
害に対する救済をも対象とするものである。過去の侵害に対する求償権の放棄はコモンロー
上の問題であり、本来陪審員の審理により判断されなければならない。そのようなコモンロー
上の問題を陪審員ではなく裁判官が判断したことは、合衆国憲法第７修正が保障する陪審
裁判を受ける権利を奪うものである。

「TCL v. エリクソン事件控訴裁判決」―過去の侵害に対する求償権の
放棄はコモンロー上の問題であるため、裁判官ではなく陪審員が審理す
べきであるという理由から地裁判決を差し戻した判決

TCL Communication Technology v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 
Appeal Nos. 2018-1363, et al. （Fed. Cir., Dec. 5, 2019）
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エクイティー上の救済が既に判断されたという理由で消滅す

ることはない。

本件で地裁は、TCLがエクイティー上の救済を請求し、

それに対する判決が出されたことを理由に陪審裁判が不要で

あると認定した。これに対しエリクソンは、コモンローの問

題である求償権の放棄のための支払いについて裁判官が審理

したことは合衆国憲法第７修正が保障する陪審裁判を受ける

権利を奪うものであると主張する。

本法廷はエリクソンの主張に同意する。

　（２） 求償権の放棄はコモンロー上の救済に当たるか

この争点について、エリクソンは、求償権の放棄のための

支払いは、実質的にTCLの行った過去の特許侵害に対する

救済としての支払いであるため、コモンロー上の問題である

と主張する。それに対してTCLは、求償権の放棄は契約書

の定める条件の履行であり、もしFRAND条件でライセンス

が許諾されていたならばエリクソンが得ていたであろう支払

いを、遡
そ

及
きゅう

的に回復するための「原状回復」であることから、

地裁が差止命令を出した以上は、エクイティー上の問題であ

ると主張する。

判例法上、差止命令が出されていることをもって過去の侵

害への求償権の放棄がエクイティー上の問題であるとはいえ

ない。また、求償権の放棄が金銭的な塡
てん

補
ぽ

救済として履行さ

れたからといってコモンロー上の問題になるわけではなく、

すべての金銭的な支払いがコモンロー上の損害賠償であると

もいえない。仮に、原状回復を金銭的な救済とみなしても、

それで問題がすべて解決するわけではない。原状回復は、エ

クイティー、コモンロー、両方の問題だからだ。原状回復が、

どのような場合にコモンロー上の問題となり得るかは、エリ

クソンの請求根拠と請求された救済の本質を考慮して決定し

なければならない。

エリクソンの提示したライセンス条件「過去の無断販売に

対する求償権の放棄のための支払い」を、地裁は一貫して「過

にあたり、エリクソンが公表したロイヤルティー率の上限値

を使用した。この上限値とは、欧州電気通信標準化機構

（ETSI）がLTE規格を採択する前にウェブサイトで表明し

た「合理的な総ロイヤルティー率は、携帯電話端末あたり６

～８％である」という声明で示された値である。なお、

TCLのトップダウン方式は、［FRANDロイヤルティー率＝

（全特許の総ロイヤルティー率）×（エリクソンのシェア）

×（調整係数）］という一般式を使って、エリクソンのSEP

ポートフォリオのFRAND料率を算定するものであった※１。

エリクソンは、一部の審理事項は裁判官ではなく陪審員が

判断すべきであり、FRAND分析にも誤りがあるとして、連

邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴。CAFCは、最初の控

訴理由（陪審の専管事項違反）は地裁判決を覆すのに十分で

あると認定して、地裁判決を一部破棄して、事案を地裁に差

し戻した。

２．争点
エリクソンは、「求償権の放棄」（release payment）の条

件について合衆国憲法第７修正（The Seventh Amendment）

に基づく陪審裁判を受ける権利を保有するか。

３．判旨
　（１） 陪審裁判を受ける権利

合衆国憲法第７修正は、訴訟額が20ドルを超えるコモン

ロー上の争いに陪審裁判を保障する。また、陪審裁判はコモ

ンロー上の問題だけではなく、制定法を訴訟原因とする事案

にも保障されている。救済がコモンローに基づくか否かは問

題の本質とその内容によって判断される。

コモンローとエクイティーの両方が関連し、陪審裁判が適

正に請求された場合、裁判所はコモンロー上の救済について

陪審裁判の請求を拒否することはできない。また、コモンロー

上の救済をエクイティー上の救済として扱うこともできな

い。コモンロー上の救済についての陪審裁判を受ける権利は、

※１　TCL Communication v. Ericsson, U.S. C. D. California, SACV 14-341 NS （DFMx）, November 8, 2017。この地裁判決については、本
誌2018年６月号参照。
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る求償権の放棄のための支払いは、裁判所が本件訴訟の結論

として決定するであろう」という一文を挙げた。しかし証拠

全体からは、これによってエリクソンの持つ憲法上の権利が

放棄されたとは読み取れない。むしろ、エリクソンの提案が

FRANDかどうかを当初の予定どおり陪審員が行うことを条

件にしたものと読むべきである。

両当事者は2015年１月20日、陪審裁判でエリクソン提案

のFRAND適格性を審理し、陪審員がFRANDではないと評

決した場合に裁判官が最終判断を行うという二段階の審理を

経ることに同意している。陪審裁判を先行させるのは、コモ

ンローとエクイティーの両法域に関わる場合、陪審員が審理

を行うという最高裁判例があるからである。両法域に共通す

る争点については陪審員が決定することを両当事者が認識し

ていたことは証拠からも明らかである。

TCLの別訴訟（TCL特許の侵害とエリクソンによる契約

違反）が棄却された日と、本件のTCLの質問書に対する回

答の提出日とが同じであることを理由にして、TCLは、エ

リクソンの陪審裁判を求める請求の根拠が消滅したと主張す

る。しかし、陪審裁判を求める当初の根拠が消滅したからと

いって、別の根拠に基づいて陪審裁判を請求する権利が放棄

されることにはならない。

事実、2016年８月15日付の文書でエリクソンは、「当事者

が求めた救済の本質はTCLによる将来のロイヤルティーの

支払いと過去の侵害に対する支払いであり、それらは陪審員

が判断する問題である。……この過去分と将来分をまとめて

支払う義務は、TCLの過去と将来の侵害に対するエリクソ

ンへの補償としての金銭支払いであり、それは決定的にコモ

ンロー上の義務である」と述べている。

この文書は、TCLの質問書に対する回答の提出日と同じ

日に提出された。それを根拠にTCLは陪審裁判の放棄を主

張するが、地裁はそのように認定していない。地裁は、エリ

クソンの請求を退けたものの、陪審裁判の請求があった事実

は認めている。また、エリクソンは、裁判官による審理の際

去のTCLによる特許侵害に対する遡及的な支払い」として

扱っており、それは、特許侵害の損害賠償については陪審裁

判を受けることができるという原則に沿っている。

地裁は、求償権の放棄が補償であると定義し、エリクソン

の提案は「エリクソンのSEPの無断使用に対する補償を意

図した求償権の放棄を明示する」ものであると説明したうえ

で2018年３月９日の判決※２において、塡補的救済は過去の

特許侵害に対するものであると述べている。このことは、過

去の侵害に対する求償権の放棄が特許侵害の損害賠償の代替

として機能していることを地裁が認識していたことを示して

いる。TCLは、それが「原状回復のための支払い」である

と主張するが、それは、救済の実体ではなく形式についての

議論であり受け入れられない。

本件の場合、求償権の放棄とは、TCLの資産を所有者に

戻すことやエリクソンが権利を持つ資産に対する補償ではな

い。むしろ、TCLが過去に侵害品を無断で販売して得た利

益を見積もる行為（estimate）に相当する。それが、過去の

特許侵害に対する損害賠償と実質的にどう異なるかの判断は

難しい。過去の特許侵害に対する補償であるととらえるか、

TCLの無断販売に対する原状回復であるととらえるか――

いずれの場合もその根底にあるのは、救済（remedy）の考

え方であり、救済はコモンロー上の問題である。

したがって、合衆国憲法第７修正の下で、エリクソンは陪

審裁判を受ける権利を保有する。

　（３） エリクソンは陪審裁判を放棄したか

契約交渉が行き詰まった段階で、両当事者は問題解決を裁

判所に委ね、その裁定に従うことに合意した。それを根拠に

TCLは、求償権の放棄のための条件を裁判官が決めること

にエリクソンが同意した以上、それは陪審裁判の放棄とみな

されると主張する。その主張の裏付けとして、自らの質問書

（interrogatories）に対するエリクソンの2016年８月15日付

の回答「2G、3Gおよび4G関連機器の過去の無断販売に対す

※２　この判決は、2017年11月８日付の判決文を一部訂正した判決である。
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に、陪審裁判からの変更を求めたわけでも陪審裁判を受ける

権利を放棄するわけでもないことを明らかにしている。

以上の経緯と証拠により、エリクソンが陪審裁判を受ける

権利を放棄したとするTCLの主張は受け入れられない。

　（４） 結論

以上から当法廷は、過去の無断販売に対する求償権をエリ

クソンが放棄するための支払いはコモンロー上の救済に当た

り、それを裁判官の審理で決定したことは、合衆国憲法第７

修正が保障する陪審裁判を受ける権利をエリクソンから奪っ

たと判決する。エリクソンの提案に含まれる過去分の無断販

売に対する求償権の放棄がFRAND条件であったかどうかも

含め地裁判決を破棄する。また、エリクソンの提案およびロ

イヤルティー料率がFRAND条件ではないという地裁の判決

を破棄し、当法廷の判決理由に沿って再審理することを求め

て本件を地裁に差し戻す。

４．解説
　（１） コモンローとエクイティー

本件からも明らかなように、特許侵害に対する法的救済に

はコモンロー上の救済（legal remedy）とエクイティー上の

救済（equitable remedy）があるところ、前者は特許権者に

対する金銭による損害賠償であり、後者は一般的に差止命令

などの非金銭的な救済となる。エクイティーとの対比で使用

される場合の“legal”とは、コモンローを意味し、「法律的な」

と直訳すると意味不明なものとなるので注意が必要である。

米国の裁判所は、侵害を受けた特許権者の救済のために、

損害賠償（damages）、原状回復（restitution）、強制措置

（coercive remedy）、確認判決（declaratory judgment）の

４つの命令を出すことができる。損害賠償は、特許権者の被っ

た損害を補
ほ

塡
てん

するための塡補賠償（compensatory damages）

であるが、これは特許権者の損失の代替物と考えられてい

る。一方、原状回復は、特許権者を権利侵害以前の状態に戻

すための救済措置であり、具体的には不当利得の払い戻しや

財産の返還命令などである。返還額は侵害者の利得に基づ

き、原状回復としての強制措置は差止命令が一般的である。

本件では、求償権の放棄のための支払いについて、地裁の

差止命令が出されていることを根拠にTCLは、それが原状

回復であると主張した。差止めは、エクイティーの問題とし

てその判断基準がe-Bay事件最高裁判決で明示されているこ

とも意識したのであろう。しかし、判決文ではどの請求に対

する差止めなのか明確ではない。“injunction”は差止めでは

な く、 地 裁 の 判 決 文 の 正 式 名 称 で あ る（FINAL 

JUDGMENT AND INJUNCTION）を意味しているととる

べきかもしれない。そうであれば、裁判所が「TCLの主張

が形式論である」として退けた理由が理解できる。

　（２） 知財関連の違憲訴訟

本件で地裁判決が憲法違反とされた対象は合衆国憲法第

７修正である。第７修正は1791年に成立したもので、民事

事件における陪審審理を保障する。以下がその規定である。

「コモンロー上の訴訟において訴訟額が20ドルを超える場

合、陪審裁判の権利は保障される。陪審の認定した事実は判

例法の準則による以外、合衆国内のいかなる法廷においても

再度審理されることはない」

連邦最高裁は、Oil States Energy v. Greene’s Energy事

件（2018年）で、2011年特許法改正により導入されたIPR（当

事者系再審査）が陪審裁判を保障した合衆国憲法第７修正に

違反するかどうかを審査し、IPRは合憲であることを確認し

ている。特許法の規定が違憲かどうか争われた数少ない事件

である。

商標法に関しては、侮辱的・中傷的な商標出願の連邦登録

を拒絶する規定が合衆国憲法第１修正（言論の自由）に違反

するとされた事例がある〈Matal v. Tam事件（2017年）、

Incu v. Brunetti（2019年）〉。
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