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１．はじめに

知的財産基本法（平成 14 年法律第 122 号）が 2003

年 3 月 1 日に施行されてから，15 年が経つ。「知的財

産の創造，保護及び活用」が更なる知的財産の創造を

生むという「知的創造サイクル」と呼ばれる考え方は

定着し，「知的財産の創造，保護及び活用」の各局面に

ついては論じ尽くされた感も強い。しかしながら，こ

のうち活用については，自己実施，許諾（ライセンス）

及び移転（譲渡・担保）があると説明されているもの

の(1)，自己実施や許諾に比べると，知的財産の移転が

注目されることは必ずしも多くなかったと言える。そ

れは，知的財産の譲渡を受けることによって得られる

利益を見積もることが難しく，知的財産の価値に着目

して知的財産を売買することは頻繁に行われてこな

かったためである(2)。

ただ最近は，特に米国において，特許権を売買した

り，その仲介をしたりする取引が活発に行われるよう

になっている。特許権を事業会社に対して行使して収

益を得るいわゆるパテントトロール（patent troll。特

許非実施主体（Non-Practicing Entity）とも呼ばれ

る）の隆盛は，経営難に陥った企業が数千件の保有特

許権をまとめてオークションにかけて売却し，売却益

を得る動きにつながっており，さらにそのような特許

権をパテントトロールが購入したり，あるいはパテン

トトロールの権利行使に対し防御策を取ろうとする側

の会社や団体が購入したりするようになっている。言

い換えれば，特許権を購入して，その行使により購入

額に見合う以上の損害賠償金を獲得できる仕組みがあ

り，投資を呼び込むこともできる，いわゆる特許エコ

システム(3)が成り立っているから，特許権の売買，流

通が進むと説明することもできる。日本において，特

許権者が侵害者から得られる損害賠償額が充分か否か

については議論もあるが(4)，パテントトロールを含む

特許権者の活動はグローバル化しており，米国流に特

許権が売買される時代は，日本においても現実のもの

となろうとしている(5)。

特許権売買契約と関連する法的問題

パテント 2018 Vol. 71 No. 2− 14 −

特集《知財流通》

弁護士 山口 裕司

特許権売買契約と関連する法的問題

特許権の売買は，知的財産の活用の一態様ではあるものの，これまで注目されることは多くなかった。米国

におけるパテントトロールが特許権を購入して，行使し収益を上げる仕組みが，近時において，特許権の活発

な売買等の取引を促している。米国の特許購入契約は日本の特許権譲渡契約よりも詳細で，既存のライセン

ス，売主へのライセンスバック，表明保証，デューデリジェンスなどの規定ぶりについて一般化できる傾向も

見られる。また，米欧では，特許権の取得が独占禁止法上の観点から分析の対象となることがあり，様々な事

例で問題となっている。日本においても，特許権の売買が活発化し，米国流のより複雑な規定を含む特許購入

契約を目にする機会も増えると想定されるので，本稿において米国等の動きを整理して紹介する。

要 約



本稿では，近時の特許権売買契約において規定され

る条項について取り上げると共に，特許権の売買に伴

い生じ得る独占禁止法上の問題を取り上げる。

２．特許権の売買の特徴

日本民法は，「物」とは有体物を指すと定義し（民法

85 条），無体物に当たる特許権を，所有権や用益物権

の客体とは考えていないが，権利質（民法 362 条）や

準占有（民法 205 条）を認めているように，担保物権

や占有の客体となり得ることを認めている(6)。但し，

特許権に準占有を認めるとしても，占有訴権の規定の

準用に関しては，特許権の譲渡契約に関する瑕疵につ

いて，その争いを遮断する効果を認める余地があるか

どうかであるとも解されている(7)。

日本民法では，売買は，「当事者の一方がある財産権

を相手方に移転することを約し，相手方がこれに対し

てその代金を支払うことを約すること」によって，そ

の効力を生ずるので（民法 555 条），特許権も売買の対

象となることは言を俟たないが，取引の安定化や買主

保護のため(8)，日本特許法では，特許原簿への登録が

特許権の移転の効力発生要件になっている（特許法 98

条 1項 1号）。

これに対し，米国特許法では，特許商標庁への登録

が譲渡契約締結日から 3月以内又はその後の購入若し

くは抵当権設定より前にされない限り，譲渡の通知を

受けていない善意の，有価約因に基づくその後の購入

者又は抵当権者に対して対抗できない旨が定められて

いる（35 U.S.C. 261）。売買契約については，米国で

は，州法である契約法が適用されることになる。た

だ，特許権の譲受が侵害訴訟の提起より後に行われた

場合における原告適格の有無に関して，契約準拠法で

あったニューヨーク州法によらずに，連邦法である特

許法に基づいて判断した裁判例（ニューヨーク州法に

よるべきだとする少数意見が付されている）もあ

る(9)。

３．日本の特許権譲渡契約の雛形の検討

日本語で公表されている特許権譲渡契約の雛形は，

後述の米国の特許購入契約と比較すると，総じて簡潔

なものが多い。売主の財産権移転義務を定める対象特

許権とその移転登録手続，買主の代金支払義務を定め

る対価(10)とその支払方法についての条項は，どの雛形

にも含まれる必須の条項と言えるが，ほかに，特許料

納付の負担(11)について定めたり，売主に発明者や特許

権に関連するノウハウその他の技術が残る場合に，技

術情報の提供・技術指導(12)や訴訟での協力(13)につい

て定めたりする条項例がある。なお，特許権譲渡契約

が事業実施のための技術提供を債務の内容とするもの

であったかどうかが争点となった裁判例(14)もある。

特許権は，特許発明の技術的範囲も，特許が無効に

なる可能性も個々に異なっており，不代替的と言えよ

うが，「現状有姿」で購入することを前提として，買主

に損害が生じても売主は保証せず，対価も返還しない

こと(15)を定める条項例がある一方で，事業譲渡に伴う

特許権の譲渡において，一方当事者が他方当事者に対

し，一定の事実について表明し保証する条項

（Representations and Warranties）や一定の事項を誓

約する条項（Covenants）を詳細に定め，それらの違反

があれば，特許権の譲渡を履行する前提条件

（Conditions Precedent）を欠くとして買主が解除で

き，売主が買主に補償をすること(16)を定める条項例も

提案されている。

なお，現行民法 570 条の瑕疵担保責任は，特定物売

買について認められた法定責任と解する説（法定責任

説）が有力であったが，民法改正（平成 29年法律第 44

号）により，瑕疵担保責任に代えて，債務不履行責任

として位置付けられる契約不適合責任が規定され，特

定物か否かを問わず適用されることになった。売主が

買主に移転した権利が契約の内容に適合しない場合に

は（新民法 565 条），買主に，追完請求（新民法 562

条），代金減額請求（新民法 563 条），損害賠償請求及

び契約解除（新民法 564 条）が認められる。但し，売

主が知りながら告げなかった事実や売主が自ら第三者

のために設定し又は譲り渡した権利についての場合を

除いて，免除特約を定めることは可能である（新民法

572 条）。

４．米国の特許購入契約の分析

米国の特許購入契約（Patent Purchase Agree-

ment）は，米国証券取引委員会（Securities and

Exchange Commission）の EDGAR シ ス テ ム

（Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval

system）や特許を売却又は購入しようとする会社の

ウェブサイト等において多数開示されている。米国の

特許購入契約の条文の内容や詳しさは案件に応じて千

差万別であるものの，一般化できる傾向も見られ，以
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下のような内容の条文が規定される傾向があると整理

することができる。英米型の契約条項が日本法の下で

規定されることが増えている今日において(17)，日本に

おいても特許権の売買が，米国流の特許購入契約に基

づいて合意されることはあり得ると考えておくべきで

あり，米国の特許購入契約の条文例を理解しておくこ

とは，契約交渉の場面で今後必要になると考えられ

る。

（１） 譲渡の対象

特許についての全ての権利や利益の譲渡だけでな

く，(a)発明自体，(b)世界各国で出願する権利，(c)特

許に関する訴訟原因（causes of action）や執行する権

利の譲渡も付随的な権利の譲渡として明記している契

約が見られる。

また，特許の取得や維持のための売主の更なる協力

として，取引実行（Closing）の前又は後において発明

者から必要な書類などを取得することや審査経過包袋

（Prosecution History File）が弁護士・依頼者秘匿特権

（attorney-client privilege）や弁護士の職務活動の成

果の法理（attorney work-product doctrine）の適用

を受け，取引実行後も売主の通常の文書管理ポリシー

により保管されている限りで，原則として第三者に開

示しないことを定めている場合もある。

（２） 既存のライセンス

米国などではライセンス契約について登録を要する

ことなく当然に対抗できるようにする制度が認められ

ており，日本においても平成 23 年特許法改正で当然

対抗制度が導入されたところである。

このため，契約発効日以前に存在するライセンスや

不提訴の誓約（covenants not to sue）を引き受けるこ

とを条件として特許が譲渡されることを規定している

場合があるが，ライセンス等を別紙において特定する

ものとし，別紙に記載されているライセンス等を除

き，買主は引き受ける義務を負わず，特許の譲渡によ

り移転されないといった規定の仕方がなされている。

（３） 売主へのライセンスバック

特許の買主が，売主の利益のために，取消不可能，

非独占的，譲渡不可能，再許諾不可能な，全額支払済

みの条件で当該特許のライセンスを売主に対して与え

る例も見られる。売主が，例えば，事業から全面撤退

するなど，売却対象の特許を売却後は一切実施する可

能性がないのであれば，このような条項を設けなくて

よいはずである。しかし，売主が特許を売却して，買

主に実施し，収益を得，処分する権利を移転するもの

の，売主が事業から撤退するわけではなく，譲り渡し

た特許を実施する権利を留保しておきたい（買主やそ

の後の譲受人から権利行使を受けるリスクは回避した

い）こともある。パテントトロールの権利行使やその

防御を目的として特許を購入する買主にとっても，売

主に対して当該特許に関する事業を今後も行うことが

できるようにするライセンシーの地位を与えること

は，特許購入の趣旨に反しないのであろうと考えられ

る。

（４） 対価の支払

公開されている契約において，対価の支払方法は一

括払いとする例が多いが（但し，買主が支払う対価が

空欄であったり，省略されていたりする場合もある），

買主が売買後に第三者から得たライセンス料の一部も

対価として追加支払いする余地まで規定する雛形(18)

も見られる。

（５） 売主の表明保証

特許権の売買において，売主が表明保証する対象が

どこまで及ぶのかが，本稿で特許購入契約の分析を行

うに当たっての筆者の最大関心事であったが，公開さ

れているいずれの契約も，売主の表明保証について，

ヴァリエーションはあるものの，それぞれ詳細な条項

を設けている。なお，特許の買主についても，支払義

務を履行することなどについて表明保証する条項を設

ける例があるが，ここでは立ち入らないこととし，売

主の表明保証に焦点を絞って条項の内容を紹介する。

まず，(a)売主が適法に設立され有効に存在する会

社であって，本契約を締結する権限（authority）を有

すること，(b)売主が特許についての瑕疵がなく譲渡

可能な権利（good and marketable title）を有するこ

と，(c)本契約の履行や特許の譲渡が，定款，法律，契

約，判決等の違反にならないことなどが表明保証の対

象となっており，これらは有体物その他の売買におい

ても広く求められる表明保証の事項と言える。

(d)契約発効日まで特許が維持されるのに必要な特

許料を売主が納付していること，(e)特許が再発行

（reissue），再審査（reexamination），抵触審査（in-
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terference）の対象となっていないこと，(f)発明や特

許に関して売主に対し又は売主による訴訟，仲裁，政

府の調査等がないことなどは，特許の売買に特有な面

を含むが，公開されているデータベースなどからも確

認可能な情報を含む，特許の状況に関する基本的な情

報を表明保証するものである。

(g)（別紙に記載した以外には）既存のライセンス

がないことを表明保証するのは，前述（2）で説明した

ことと関連する。すなわち，既存のライセンスが存在

する場合に，買主が既存のライセンスを前提として，

それを引き受けなければならないとすれば，買主は，

特許の購入に当たってデューデリジェンスを行い，既

存のライセンスを全て売主に開示させて表明保証させ

ることが，予測しないライセンス関係が後で判明する

ことを防止するために必要となる。

(h)売主の特許が，行政，仲裁，司法その他の手続に

おける終局的判断で，いかなる理由であれ無効，特許

適格性を欠く，又は執行不能と判断されたことがない

ことという表現で，表明保証がなされていることが多

い。ほかに，特許が無効又は執行不能かもしれないこ

とを示唆する何らかの情報源からの何らかの通知又は

情報を売主が知らない又は受領していないことも表明

保証する規定例がある。さらに，「売主の知る限りで

（To Seller/s knowledge）」という限定を加えることも

あり(19)，「売主の知る限り」の意味を明確化するため

に，契約発効日において CEOの現実の認識を意味す

るという規定を設けている例や，特許出願等に関与し

た，売主が現在雇い，又は売主を現在代理する全弁護

士に当然なすべき質問をする以外の調査義務はないと

規定する例もある。売買対象となる特許が無効になる

ことがないことを表明保証できた方が買主にとってよ

り厚い保護となるはずであるが，そこまで表明保証す

るのではなく，行政，仲裁，司法その他の手続におけ

る無効等の終局的判断の不存在を表明保証するにとど

まっているのは，特許が将来において無効となるか否

かを見通すことは，発明者を擁する特許権者自身でも

難しいためである。(h)に関連して，(i)売主が，特許

に挙げられた発明者以外の発明者を知らず，抵触審査

やその要求を含む先行発明に関する主張がなされてい

ることを知らないことを表明保証する例も見られる。

(j)ライセンスする条件について標準化団体より義

務を課されたり，標準化団体に約束をしたりしていな

いことを表明保証しているのは，Apple Japan 対三星

電子事件知財高裁平成 26年 5月 16日判決（判例時報

2224 号 146頁）においても明らかになったように，標

準化機関において定められた標準規格に必須となる特

許（標準規格必須特許）について「公平，合理的かつ

非差別的」（fair, reasonable and non-discriminatory）

な条件でライセンスする旨を誓約する宣言（FRAND

宣言）が行われることが多く，FRAND宣言を行って

いることが，当該特許権の効力に影響を与えるためで

ある。

(k)売主が，ブローカー等に対して，費用を買主に

請求する権利を与えていないことを表明保証するもの

もあるが，特許の売買において，ブローカーを介して

取引をすることが少なくなく，ブローカーの費用の請

求が無視できないことを反映したものと言える。な

お，Patent Broker Agreement と題された公表されて

いる契約によれば，例えば，購入価格の 10%とか，総

収益の 25%といった手数料の記載が見られる。

（６） 表明保証をしない事項

売主が表明保証をしている事項以外で，敢えて表明

保証をしない旨を規定することがある。当該特許権が

「現状有姿」のまま（Pas isQ）で譲渡されるものであっ

て，一般の売買取引でも良く規定されるように，商品

性（merchantability）や特定目的との適合性（fitness

for a particular purpose）について表明保証をしない

とともに，他の権利を侵害していないこと（non-

infringement）も保証しない規定が見られる(20)。

（７） デューデリジェンス

特許の売買の前に，特許が有効か，売主が瑕疵のな

い権利を有するか，権利に制限がないかなどについ

て，買主がデューデリジェンス（Due Diligence）と呼

ばれる精査を行うことが通常である。デューデリジェ

ンスでそれらを完全に把握しきれない場合に備えて，

（5）で述べたような表明保証条項を置くことになる

が，そのほかに，デューデリジェンスが適切に行われ

るように，売主がデューデリジェンスで出願代理人よ

り提供された特許審査手続ファイルその他の書類の完

全なコピーを提供する旨を規定したり，他方で，買主

がデューデリジェンスの充分な機会を有し，適切な

デューデリジェンスを行った結果，（契約違反に起因

する責任を制限するものではないが，）契約発効後の

売買は最終的なものであることを確認する旨の規定を
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置いたりする例が見られる。

（８） HSR法に基づく届出

2011 年に Novell, Inc. が Attachmate Corporation

（その後，2014 年に Micro Focus International と合

併）に買収された際に，Microsoft，Oracle，Apple 及

び EMC によるコンソーシアムとされる CPTN

Holdingsによる Novell の 882 件の特許取得が行われ

た。2010 年 11 月 21 日付の当初の特許購入契約(21)に

は，ハート・スコット・ロディノ反トラスト改正法

（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of

1976）やその他の競争法上の届出を売主と買主が行う

ことに関する詳細な規定が設けられていた。米国司法

省反トラスト局やドイツ連邦カルテル庁の審査によ

り，特許購入契約の内容も変更されたことが，米国司

法省の 2011 年 4 月 20 日付プレスリリース(22)で公表

されている。

５．特許権の売買に伴い生じ得る独占禁止法上の

問題

（１） 日本の事例

日本において特許権の取得自体が独占禁止法の観点

から問題とされた事例は見当たらないが，後述の米欧

の事例との対比では，パチンコ機特許プールに関する

公正取引委員会平成 9年 8月 6日勧告審決（平成 9年

(勧)第 5号）において，特許プールへの特許権の集積

を図り，既存のパチンコ機製造業者以外の者に対して

は実施許諾を拒絶した行為が私的独占に該当するとさ

れたことが参考になる。

（２） 米欧の事例

特許権の取得はそれ自体としては，米国の独占禁止

法上適法であるが(23)，米国司法省及び連邦取引委員会

が発行する知的財産ライセンスについての独禁法ガイ

ドライン（2017年 1月 12 日改訂）は，5.7項に「特許

権の取得」という項目を設け，独占禁止法の観点から

分析の対象となることがあるのを明らかにしてい

る(24)。

特許の大型取得案件となった Google による

Motorola Mobility Holdings Inc. の買収(25)，Apple，

Microsoft 及び Research in Motion（RIM）による

Nortel Networks Corporation の特許の取得，並びに

Apple による Novell 特許の取得について，米国司法

省の 2012 年 2 月 13 日付プレスリリース(26)は，司法省

反トラスト局は，問題となる取引において特許権の移

転が，現在の市場のダイナミクスを著しく変えること

になる可能性は低いと結論づけて，調査を終了したこ

とを公表している。ただ，司法省反トラスト局は，

Apple 及び Microsoft による，標準規格必須特許を

「公平，合理的かつ非差別的」な条件でライセンスする

ことや標準規格必須特許に関する紛争で差止請求をし

ないことの明確な誓約によって，標準規格必須特許の

潜在的，反競争的利用の懸念は減少したとする一方

で，Google の誓約はより曖昧で，標準規格必須特許の

ライセンシングポリシーを上記と同様に直接確認する

ものではないと認定した上で，無線機器の業界，とり

わけスマートフォンやタブレットコンピュータの市場

での標準規格必須特許の利用を監視し続け，標準規格

必須特許権の反競争的な利用をやめさせるための適切

な執行手段をとることを辞さないとも述べている。

その後，米国連邦取引委員会が，Motorola Mobility

LLC（法的形態と社名が変更された）と Google に対す

る調査を行い，「公平，合理的かつ非差別的」な条件で

標準規格必須特許のライセンスを受ける意思を有する

者に対し差止請求をして，排除しようとした行為につ

いて，連邦取引委員会法違反とする同意審決(27)を

2013 年 7月 24 日に出している。

欧州委員会も，2012 年 2 月 13 日付で，Google によ

るMotorola Mobility Holdings Inc.の買収自体につい

ては承認したが(28)，その後，欧州委員会は，2014 年 4

月 29 日 に，Motorola Mobility LLC に 対 し て，

Motorola Mobility LLCによるスマートフォンの標準

規格必須特許に基づくドイツの裁判所での Apple に

対する差止請求がEU独占禁止法の禁止する優越的地

位の濫用に当たるとして，排除命令(29)を出している。

さらに，パテントトロールが関係する訴訟で当事者

から独占禁止法に関する主張が出されることもある。

しかし，Intellectual Ventures v. Capital One 事件

ヴァージニア東部連邦地裁判決は，原告と被告は関連

市場で競争関係に立たず，シャーマン法 2条に基づく

独占行為は認められないとし，例えば，特許取得者が

全ての代替的，競合技術を取得したというように，特

許の取得がそれ自体として競争を減殺したと主張でき

ていないので，クレイトン法 7条に基づく実質的に競

争を減殺するおそれのある資産取得とも認めなかっ

た(30)。
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また，パテントトロールに当たる Cascades Com-

puter Innovation LLCという会社が，パテントトロー

ルの権利行使に対し防御策を取る目的で特許を購入す

る会社である RPX Corporation等 6社を相手取って，

共同ボイコットにより特許技術をライセンスできな

かったことを理由として独禁法違反訴訟が提起され，

カリフォルニア北部連邦地裁は，2013 年 1 月 24 日に

シャーマン法 1条及び 2条の要件を検討した上で，被

告による却下の申立を認めたが(31)，原告が訴状を訂正

した後の 2013 年 12 月 3 日には，被告による却下の申

立てが退けられて(32)，審理が続き，2016年 2月 23 日

に無効な特許をライセンスできなかったことは，独禁

法上の損害（antitrust injury）の基礎にならないとし

て，独禁法上の請求が棄却されるという経緯を辿って

いる(33)。

なお，IPXI（Intellectual Property Exchange Inter-

national, Inc.）という知的財産の取引所は，2008年に

設立され，2012 年より Unit License Rightsと呼ばれ

る権利の取引を開始し，注目を集めたが，2015 年 3 月

23 日に活動を終了するに至った(34)。米国司法省は，

IPXI のビジネスの調査を行い，2013 年 3 月 26 日付

で，取引所が潜在的に知的財産市場に利益をもたらし

得るものの，ビジネスモデルの不確実性と潜在的な競

争上の懸念から執行の意思を述べるのを差し控える旨

のビジネスレビュー書簡(35)を発行していた。

６．まとめ

米国において公表されている様々な特許購入契約を

分析してみると，表明保証の条項を含め，置かれてい

る条文にはかなりの共通性が見られるようになってい

ることが分かる。現に 1つの特許購入契約で取引され

る特許権の件数が，かなりの多数に上ることも少なく

なく，特許権の売買取引が相当程度定型化すると共

に，それぞれに個性があるはずの特許権を相当程度

「まとめ買い」をしている傾向が窺える。

パテントトロールが権利行使を行う目的で，またそ

れに対して事業会社が防御をする目的で，特許ポート

フォリオを充実させるべく，今日の特許権の売買が行

われていることからすれば，米国における特許訴訟を

巡る立法の動きや最高裁判決の潮流(36)がパテントト

ロールに有利に働くか否かによって，今後の特許権の

売買の動向にも大きな影響が及ぶことになると思われ

る。

日本においても，知的財産推進計画に謳われている

ような「知財紛争処理システムの機能強化」に向けた

改革が進行すれば，知的財産の活用を目指す知的財産

ファンド等がメーカーから特許権を譲り受ける動きが

加速することも考えられる。今後，米国流のより複雑

な規定を含む特許購入契約を目にする機会も増えると

想定され，その際に本稿での整理が役立てば幸いであ

る。
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