
2つの連邦巡回区控訴裁判所判決において、億ド2つの連邦巡回区控訴裁判所判決において、億ド
ル単位の損害賠償が無効と判断ル単位の損害賠償が無効と判断
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連邦巡回区控訴裁判所は、2025年6月の2件の判決において、特許侵害について陪審員が下した2億
1850万ドルと3億ドルの賠償金を認める陪審評決を拒否した。1件はクレームが特許適格性を有さ
ないとして破棄となり、もう1件は侵害に関する陪審員評決フォームに関して不適切な質問があっ
たため取り消しとなったものである。

1つ目は、United Services Automobile Association v. PNC Bank N.A.訴訟である。USAA社は過去数年
間、複数の銀行に対してリモート小切手預金技術に関する特許権行使を熱心に展開していたが、同
訴訟において、連邦巡回区控訴裁判所は、USAA社のクレームに抽象的な概念が含まれるため、米国
特許法第101条に基づく特許適格性を欠くと判断し、PNC Bank社に対する2億1850万ドルの損害賠
償を否定した。

第1審であるテキサス州東部連邦地方裁判所は、USAA社のクレームはAlice Corp. v. CLS Bank Int’l訴
訟で示された抽象的な概念に該当せず、特許適格を満たすと判断し、USAA社勝訴のサマリー・ジャ
ッジメントを出した。PNC Bank社は控訴し、当該サマリー・ジャッジメントは誤りであり、クレー
ムが抽象的な概念であるため米国特許法第 101条により無効である、と主張した。連邦巡回区控訴
裁判所は、同社の主張を受け入れ、2025年6月12日に2つの関連する判決を出し、第1審の特許適
格性に関するサマリー・ジャッジメントを破棄した。同控訴裁判所は、さらに一歩進み、USAA社の
クレームには、Alice判決に基づく発明概念を伴わない抽象的な概念が含まれるため、特許適格性が
ない、と判断した。

同控訴裁判所では、Alice判決の2段階分析が用いられた。まず、ステップ1の分析で、「クレーム
は、携帯型モバイルデバイスを使用して小切手を預金するという抽象的な概念を対象としている」
と判断された。これは、クレーム要素に、汎用ハードウェアを使用して小切手を預金する際の既知
の手順が記載されているのみで、必要なクレームの手順を実施する方法を定めておらず、発明の課
題解決方法を具体的に記載していない、結果のみを記載するクレームである、という理由によるも
のである。

ステップ2の分析では、クレームには、抽象的なクレームを特許適格のある出願とするための発明
概念が含まれていない、と結論付けられた。すなわち、USAA社の、当該特許が小切手のデジタル画
像から正確な検出と情報抽出を行うという技術的問題を解決した、という主張は排斥され、当該ク
レームは汎用モバイルデバイスを使用して小切手を預金する際のルーティンや従来型のアクティビ
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ティを使用しているに過ぎない、と判断された。したがって、特許として保護されるような特許適
格性を有しなかったことから、特許侵害による損害賠償の評決は維持されなかった。

2つ目は、Optus Cellular Technology, LLC v. Apple Inc.訴訟である。同訴訟において、連邦巡回区控
訴裁判所は、連邦地方裁判所による特許侵害に関する陪審員評決フォーム上の質問が、陪審員全員
一致の決定を受けるApple社の権利を侵害したとして、特許侵害と損害賠償の判決を破棄し、再審
理を命じた。第1審では、当事者は主張のあった5つの特許それぞれについて別々の質問を要求した
にもかかわらず、同地方裁判所による質問には、「Apple社が、本件特許のいずれかを侵害した
か」という単一の質問のみが含まれており、その質問への肯定的な回答により3億ドルの損害賠償
判決に至った。

Apple社は控訴し、5つの特許に対する単一の質問により、5つの特許のいずれもが陪審員全員一致
で侵害と認定されない場合であっても、陪審員は肯定的な回答を誤って要求されるものであった、
と主張した。同控訴裁判所が指摘したように、各陪審員が少なくとも1つの特許のうち1つのクレー
ムが侵害されたと確信した場合、陪審員は侵害に関する質問に「はい」と回答することが求められ
ていた。これは、たとえ各陪審員がそれぞれ異なる特許が侵害されたと確信した場合、すなわち、
本来であれば、いずれの特許についても、陪審員全員一致で侵害ありとの決定が下されたとはみな
されない場合においても、同様の回答が求められていたことを意味する。
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