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１．はじめに
　米国の特許訴訟における損害賠償認容額は、他国
における認容額に比して高い傾向にあることが知ら
れている１。高額な請求認容判決を得るためまたは
避けるためには、どのような行為が米国特許権の侵
害になるかを把握しておく必要があるといえる。
　本事件２では、「米国外における販売」を「米国内
で申し出る」ことが米国特許権の侵害行為となるか

否かが争われている。本事件の帰趨次第では日本
企業も大きな影響を受け得るので、以下に紹介する。
なお、第一審および控訴審では上記の点以外の点に
ついても議論されていることに留意されたい。

２．提訴までの経緯３

　TAOS社は環境光センサのメーカーである。環
境光センサはスマートフォンに搭載され、ディス
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プレイの輝度調整に用いられる。TAOS社の環境
光センサはApple社のiPhoneなどの数多くのデバイ
スに供給されている。TAOS社は2002年に出願され
た光センサについての米国特許権（U.S. Patent No. 
6,596,981、以下「 ’981特許」という。）を有している。
　一方のIntersil社は、少なくとも2000年代前半に
おいて同様の環境光センサを開発していた。しかし、
TAOS社の主張によればIntersil社のセンサ開発は好
調とは言い難かった。
　そこで2004年、Intersil社は、TAOS社の所有す
る特許権と営業秘密についてのライセンス契約を
TAOS社に持ち掛けた。TAOS社がこれを断ったた
め、Intersil社は続いてTAOS社の買収について検討
を開始した。2004年６月に両社間の秘密保持契約が
締結されて買収について交渉がなされたが、条件が
折り合わず、2004年８月に買収は破談となった。
　この交渉の最中に、新開発の環境光センサの構造
および費用に関する秘密情報がTAOS社からIntersil
社に向けて開示されていた。開示された情報には、
環境光センサをプラスチックではなくガラスでパッ
ケージングすることで、原価は高くなるが性能は向
上することが含まれていた。
　TAOS社の主張によれば、Intersil社は買収交渉の
破談後すぐに当該情報に基づいて自社の環境光セン
サを再設計した。再設計によって模倣された環境光
センサはiPodおよびiPhone３Ｇの部品としてApple
社に対して納入された。
　2008年にTAOS社は、Intersil社の上記の行為が①
特許権侵害②営業秘密の不正使用③契約違反および
④契約関係４に対する不法行為的干渉であるとして
テキサス東部地裁に提訴した。

３．地裁判決５（2016年６月）
　トライアルに先立ち、Intersil社の環境光センサの
売り上げの98.8%は米国内での行為に基づく売り上
げではないため、審理から除外されるべきとのサマ
リ・ジャッジメントが認められた。
　トライアルを経て、陪審は上記①の主張について
約７万米ドル、上記②の主張について約5900万米ド
ル（1000万米ドルの懲罰的賠償額を含む）、上記③
の主張について1200万米ドル、上記④の主張につい
て1800万米ドル（1000万米ドルの懲罰的賠償額を含

む）、合計9000万米ドル近い請求を認容する評決を
下した６。なお、陪審はIntersil社の特許権侵害行為
は故意になされたものであると認定した。
　トライアルの後、TAOS社は販売の差止めおよび
故意侵害に基づく請求額の拡張を申し立てた。一方
のIntersil社は、陪審ではなく裁判官による判決およ
び再審理を申し立てた。しかし、両社の申立てはほ
ぼ認められなかった７。
　その後、TAOSは最終判決を求める申し立てを
行った。その申し立てに対してIntersil社は、上記
①〜④の主張は重複したものであるから、いずれか
１つの主張のみに制限されるべきであると反論した。
2016年６月、地裁は上記③および④の主張について
は上記②の主張と重複しているが、上記①および②
の主張は重複せず両立すると判断し、約5000万米ド
ルの損害があったと認定した８。
　本判決を受け、両社が控訴した。

４．CAFC判決９（2018年５月）
（１）Intersil社の主張について

Intersil社は（Ａ）営業秘密の不正使用について
責任はないこと、（Ｂ）賠償額が過大すぎること、

（Ｃ）営業秘密の不正流用事案においては陪審で
はなく裁判所による審理が必要であること、（Ｄ）
特許権侵害の立証が不十分であることおよび（Ｅ）
特許権侵害による損害賠償請求は営業秘密の不正
使用による損害賠償請求と重複することを主張し
た。

CAFCは地裁の判決を一部支持し、一部破棄10

したうえで地裁に差し戻した。より詳細には、営
業秘密の不正使用および特許権侵害があったこと
についての地裁の判断は支持され（ただし、不正
使用の存否についてはごく限られた部分が支持さ
れた）、賠償額についての地裁の判断は破棄差し
戻しの対象となった。具体的な内容は以下のとお
りである。

（Ａ）営業秘密の不正使用について

CAFCはIntersil社の主張を一部認めつつも、
営業秘密の不正使用は存しているという地裁の
判断を覆さなかった。

本件で問題になっている秘密情報は（Ｉ）環
境光センサのパッケージングについての情報、


