
について2004年度および2005年度の本小委員会

での検討結果を報告するものである。本稿は

2005年度委員：表（住友電気工業），森岡（新

日本製鐵），石川（住友化学），市川（富士ゼロ

ックス），井上（三菱化学），小川（フジクラ），

加藤（オリンパス），河内（武田薬品工業），

佐藤（横浜ゴム），十一家（シャープ），田中

（東京ガス），角田（カシオ計算機），豊原

（NECエレクトロニクス），長岡（日本アイ・

ビー・エム），長谷川（リコー）の執筆になる。

特許権の用尽，黙示ライセンスとも法律に明

文化された規定があるものではなく，「特許権

者の利益」と「特許発明に係る製品の円滑な流

通」のバランスを取るための法理である１）。特

許製品の円滑な流通のためには当該製品にもは

や特許権が及ばないとする必要がある場合に，

特許権の用尽または黙示ライセンスがその根拠

とされる。下記にいくつかの説を紹介する。

日本では，BBS最高裁判決２）で，特許権者ま

たは実施権者が特許製品を譲渡した時点で特許

2 ．判例および学説紹介
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論　　説

ライセンスしていない特許なのに権利行使できない！？

通常の特許権等のライセンス契約において

は，ライセンスの対象となる権利が明確に特定

されるべきであるが，時に明示されなかった権

利範囲の解釈について黙示ライセンスが争われ

ることがある。ここで，黙示ライセンスが認め

られた場合は，権利行使ができない。また，特

許権者の権利が及ばないとする考え方に，特許

権の用尽説がある。いずれの場合においても，

ライセンサにとっては「留保したはずの権利を

後に行使できない」という落とし穴に陥ること

になる。本稿はこのようなトラブルとその対策

1 ．はじめに

抄　録 契約で明示的にライセンスされなかった特許の黙示ライセンスまたは用尽に関するトラブ
ルについて，（1）部品特許と製品特許がある場合，（2）基本特許と改良特許がある場合，（3）特許権
が共有されている場合，（4）特許製品の修理・再生行為の場合，の４つの事例を挙げ，それぞれの場
合の問題と対策について考察を試みる。

＊ 2005年度　The Fourth Subcommittee, Licence
Committee
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権は用尽し，さらなる権利行使ができないこと

が示された。また，同判決では，契約で明示的

にライセンスされていない行為においても，黙

示ライセンスと見なされる場合があることが示

された。

アメリカでは，連邦最高裁でのAdams判決３）

やUnivis判決４）が特許権の用尽や黙示ライセン

スの古典的判決として知られている５），６）。連邦

巡回控訴裁判所（CAFC）では，特許権の用尽

に関するfoundry契約７）を巡る一連の判決８），９）

において，製造する者（または製造委託する者）

がライセンスを受けていれば特許権はその時点

で用尽するものと示された。また，ライセンス

の対象および範囲に特段の制限がなければ，そ

の特許権にかかわる全ての範囲において，その

後の権利行使を放棄したと見なされることにな

る。これは，英米法におけるエストッペルの法

理に基づくものと考えられる。

問題となる商品が特許発明の範囲に含まれる

場合であっても，当該商品が特許権者または実

施権者によって，一度流通過程におかれたとき

に，特許権が用尽したものと解される。

また，用尽を判断するうえで，権利主張する

範囲が，特許権の範囲を超えるものであっては

ならないとする独占禁止法の観点がうかがえる

判例10）もある。

しかし，問題となる商品が特許発明のカテゴ

リと異なる場合や，当該商品が特許発明である

完成品の一部を構成する場合のように，流通す

る製品が特許発明の範囲に含まれるか否かの判

断が難しい場合には，用尽論を適用することは

難しいと考えられる。この場合には，当該商品

に特許権が及ばないとされる根拠を黙示ライセ

ンスに求める場合がある11）。

用尽は当事者の意思とは関係なく認められる

ものである12）のに対して，黙示ライセンスは当

事者双方の意思が重要であるとされている13）。

特許権者が一方的に許諾範囲を制限したいなど

の意思表示があったとしても，必ずしも黙示ラ

イセンスがないと認められるわけではない14）。

また，黙示ライセンスは当事者のみを拘束す

ると考えられるので，第三者に商品が譲渡され

た場合には，その第三者には黙示ライセンスは

及ばない。したがって，特許権が用尽したとい

うことができなければ，仮に黙示ライセンスが

あったとしても，問題となる商品を譲受した第

三者は，特許権を侵害するというのが通説であ

る15）。通説に従えば，商品の円滑な流通を図る

という目的のためには，黙示ライセンスのみで

は不十分であると言わざるを得ない。

一方，アメリカでは，既述のように黙示ライ

センス特許製品が市場に流通すれば，特許権者

はもはやその特許製品については権利行使する

ことができないとされている。つまり，黙示ラ

イセンスが認められる場合は，権利行使を放棄

するという考え方により，安心して商品の流通

を図ることができる。

以下の事例研究で示すように，商品の円滑な

流通を図るために特許権を及ぼすべきでないと

考えられるケースでありながら特許権が用尽し

たと考えるのには無理がある場合（後述のケー

ス（3））がある。ここで，日本では権利行使を

放棄するという考え方は直ちに認められないた

め，無用なトラブルを避けるためにも，契約で

十分に手当しておく必要がある。

黙示ライセンスまたは用尽が問題となる例を

四つに分類し，各ケースについて以下に考察を

試みる。

「Ａを特徴とする部品Ｂ」という特許権（以

下｢部品Ｂ特許｣という。）と「Ａを特徴とする

部品Ｂを主たる構成要素として含む製品Ｃ」と

3．1 「部品特許」と「製品特許」がある
場合（ケース（1））

3 ．事例研究
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いう特許権（以下｢製品Ｃ特許｣という。）をメ

ーカ甲が所有していたとする。ここで，甲が部

品専業メーカである場合，会社の事業範囲とは

異なる分野，例えばその部品を使用した製品に

関わる特許を保有することは珍しいことではな

い。原材料メーカが部品特許を，部品メーカが

装置特許を保有する場合など，自己の事業分野

のみならず，その用途となる分野をカバーする

ような特許を意図的に保有する理由としては，

①部品Ｂ特許と製品Ｃ特許それぞれでライセン

ス事業を考える場合，②製品Ｃには部品Ｂ特許

の実施が必須であるという特許面での優位性を

アピールし，同業部品メーカの排除を合理的に

目論む場合，等が考えられる。甲が部品メーカ

か製品メーカかでもその意図は異なってくるで

あろう。ここでは，甲が部品Ｂ特許と製品Ｃ特

許の両方を保有しているという前提のもと，部

品Ｂと製品Ｃの関係が専用品か否か，甲が部品

メーカか製品メーカかという４つの事例で考察

を試みる。

（1）甲が部品メーカかつ部品Ｂが製品Ｃの専

用品である場合

甲が製品メーカ乙に部品Ｂを販売する場合

（図１を参照），甲が当該部品Ｂを販売した時点

で部品Ｂ特許は用尽しており，また，その部品

Ｂは製品Ｃの専用品であるから製品Ｃの製造，

使用および販売についても（つまり，製品Ｃ特

許についても）黙示的にライセンスされたと考

えることが出来るであろう。つまり，甲は乙に

対して，乙が甲製部品Ｂを使用して製品Ｃを製

造する限り，部品Ｂ特許および製品Ｃ特許に基

づく権利行使はできないと考えられる。

一方，乙が部品Ｂを甲以外の製品メーカ丙か

ら購入している場合，甲は乙に対しては部品Ｂ

特許の間接侵害を，また，丙に対しては部品Ｂ

特許の直接侵害を主張できる。更に，甲は，乙

に対しては，製品Ｃ特許の直接侵害についても

主張できる。ただ，甲の顧客である乙に対して，

部品Ｂ特許や製品Ｃ特許をもとにそのような権

利行使を行うことは，ビジネス上あまり考えら

れない。むしろ，甲は，自己のもつ部品Ｂ特許

を，競合部品メーカによる参入を合理的に牽制

する為の手段として用いることが得策と考えら

れる。

（2）甲が部品メーカかつ部品Ｂが製品Ｃの専

用品ではない場合

甲が製品メーカ乙に部品Ｂを販売する場合で

当該部品Ｂが製品Ｃの専用品ではない場合，甲

が販売した部品Ｂを使用して乙が製品Ｃを製

造，使用および販売することまでは黙示的にラ

イセンスしたことにならないことがある。つま

り，乙が製造する製品Ｃに対して製品Ｃ特許に

基づいて権利行使（実施料を得ること）ができ

る場合がある。ただし，そのような権利行使の

可能性を示唆することで，乙は甲の製品Ｃ特許

を回避し，かつ，乙以外の第三者から甲の部品

Ｂ特許に抵触しない部品Ｄを購入することにな

ってしまうことにもなりかねない。事例（1）

同様，権利行使の意志表明を実際にするかどう

かについては，甲乙間における取引状況等々を

十分に勘案した上で，会社としての総合的な判

断が求められるであろう。なお，甲の製品Ｃ特

許がその製品業界でデファクトスタンダード化
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しており，回避が著しく困難である場合には，

たとえ乙が顧客であっても部品Ｂ特許と製品C

特許のそれぞれでライセンス交渉をすることも

考えられる。

（3）甲が製品メーカかつ部品Ｂが製品Ｃの専

用品である場合

甲が複数の部品メーカに対して部品Ｂ特許を

ライセンスすること，複数の製品メーカに対し

て製品Ｃ特許をライセンスすることが考えられ

る（図２を参照）。製品Ｃ特許の特徴部が部品

Ｂ特許の特徴部とほぼ同一であり，かつ部品Ｂ

が製品Ｃの専用品であれば，部品Ｂ特許のみが

存在する場合と異なるところがないと解釈され

得る。したがって，部品メーカ丙へ部品Ｂ特許

のライセンスを行った場合には甲の製品Ｃ特許

に基づく権利行使ができないおそれがある。

このような状況が想定される場合には，甲は

部品Ｂ特許と製品Ｃ特許のライセンススキーム

を事前によく検討しておく必要がある。より付

加価値の高い製品（例えば，販売価格の高い製

品）から実施料を得るという考えの他に，市場

規模，参入のし易さ，競合メーカの多少，マー

ケット動向等々を踏まえてライセンススキーム

を策定する必要がある。特に，販売先の制限と

解釈されるような場合は独占禁止法の観点から

慎重な検討が必要である。また，実施料の二重

取りと解釈されることがないように注意が必要

である。

（4）甲が製品メーカかつ部品Ｂが製品Ｃの専

用品ではない場合

甲にとってもっとも自由なライセンス活動が

可能な状況であり，部品Ｂ特許および製品Ｃ特

許それぞれを第三者に対して個別に活用するこ

とができる。用尽，黙示ライセンスについての

解釈における争議も起こり難い。

（5）結　論

これらの事例から，製品メーカ甲が部品Ｂ特

許を所有することはそれなりに意義がある。一

方，部品メーカ甲が「製品Ｃ特許」を所有する

意義は，甲の同業他社との競争の中で自己が保

有する特許権の排他性を活用して，自社部品の

販売を有利に展開することにある。すなわち，

甲が「製品Ｃ特許」を所有することで，甲の顧

客である乙に対して，甲と競合する丙の部品を

使用した場合，甲の製品Ｃ特許をもって乙が直

接侵害に問われる者になるという不安要素を活

用しつつ，甲が複数の競合メーカの中で最も優

位に立つことができると考えられる。部品メー

カである甲が「製品Ｃ特許」を所有する意義は

ここにあると考えられる。

一般に，ライセンサがライセンス契約締結後

に開発した改良技術について，ライセンシが実

施許諾を受けることができるかどうかについて

は，ライセンス契約にどのように規定されてい

るかにかかっており，ライセンシがライセンス

契約の締結によって自動的に実施権を取得する

ものではない16）。

また，「基本特許」のライセンスが「改良特

許」の黙示ライセンスを与えるかどうかについ

ては，黙示的実施権が発生するとして一般的に

3．2 「基本特許」と「改良特許」がある
場合（ケース（2））
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挙げられる事例17）には，該当する項目はない。

さらに，ここでいう｢改良特許｣の範囲につい

ては定説がないことから，本節においては｢改

良特許｣を「基本特許発明を利用しなければ実

施できないもの（特許法第72条の利用発明）」

と定義する18）。

それでは，ライセンサがライセンス契約締結

前に開発した改良技術に関する「改良特許」を

保有している場合，どのような問題が起こり得

るだろうか。電池の製造方法に関する特定の基

本特許Ａおよびその改良特許Ａ＋Ｂを保有する

電池メーカ甲が，電池メーカ乙に対して基本特

許Ａのみを契約書に記載してライセンスした場

合について考察を試みる。

（1）契約締結時に，改良特許Ａ＋Ｂが登録済

の場合，または，登録前でかつ出願公開

後の場合

乙は，甲からライセンスを受ける前に，まず

自社の実施形態を正確に把握した上で，甲保有

特許の調査を行うことになる。そして，その過

程で改良特許Ａ＋Ｂの存在を知ることになるこ

とが容易に予想されるため，契約締結後に乙が

甲に対して改良特許Ａ＋Ｂの黙示ライセンス発

生を主張する可能性は低いと思われる。仮に黙

示ライセンスの発生を主張したとしても，改良

特許Ａ＋Ｂの存在を知り得る立場にあったにも

かかわらず，これを契約対象特許から外したも

のと解されかねず，乙は厳しい立場におかれる

ことが予想されるからである。

したがって，この（1）の場合において黙示

ライセンスの有無について甲乙間で議論になる

可能性は低いと思われる。

（2）契約締結時に，改良特許Ａ＋Ｂが登録前

でかつ出願公開前の場合

乙は，原則として，甲が自ら開示しない限り

改良特許Ａ＋Ｂの存在を知り得ないため，契約

締結後に甲が乙に対して改良特許Ａ＋Ｂに基づ

く権利を主張した場合，「甲は乙の実施形態が

改良特許Ａ＋Ｂの範囲に含まれることを認識し

た上で，ライセンスした」との理屈により，改

良特許Ａ＋Ｂについても黙示的にライセンスさ

れたものであると主張できる可能性があると考

えられる。

したがって，この（2）の場合においては，

上記（1）の場合と比べると黙示ライセンスの

有無について甲乙間で議論になる可能性が高い

と思われる。

そこで，黙示ライセンスの有無について無用

なトラブルを避けるため，ライセンサとしては

以下のような対応策が考えられる。

・ライセンサの「改良特許」の取扱いを交渉

の過程で確認し，「改良特許」は契約対象

ではないこと，または別途協議すること等

を契約書に明記する。

・上記（2）の場合のようにライセンサの

「改良特許」が公開前の場合は，ライセン

シへ当該「改良特許」の存在を必要に応じ

て知らせ，ライセンサがこれを望む場合は，

別途，秘密保持の義務を課した上で「改良

特許」の内容を開示し，その取扱いについ

て協議して取決める。

一方，ライセンシの立場から，黙示ライセン

スの主張に拠らず，特許の実施権を確保できる

ような対策案としては以下のように考えられ

る。

・ライセンス対象となる特許を特定するた

め，自社の実施形態を十分に把握し，ライ

センスを受ける相手方の保有特許の調査を

十分に行い，また，ライセンサに公開前の

改良特許等の有無を確認する。

・特許の特定が困難な場合には，いわゆる包

括ライセンスを受けることを検討する。

なお，ライセンサにおいては，予期せぬ黙示

ライセンスの発生を防ぐために｢実施権者は，
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本契約に明示的に許諾された以外のいかなる実

施権をも有さない。｣という規定を契約に定め

ることを原則とすべきである。明文化しておく

ことは，全く記載しない場合より有力であるこ

とは間違いないからである19）。しかし，このよ

うな規定が黙示的ライセンスの発生をどの程度

阻止しうるかは疑問という見方20）もあるので，

上記の規定の効力は絶対ではなく，契約の解釈

は，契約法上の信義則，ライセンス契約の目的，

契約にいたる経緯，状況，その他の諸般の事情

によることを考慮に入れておかなければならな

い。

特許権を共有する一部の特許権者の製品を購

入することが他の特許権者の権利の用尽または

黙示ライセンスとなるかについて，以下に考察

を試みる。

（1）「測定装置特許」を共有している場合

甲および乙は「測定装置」に係る特許権を共

有している。丙が甲より「測定装置」特許に係

る装置を購入した場合，乙の権利（持分）は用

尽または黙示ライセンスされたことになるか，

について事例（1）として検討する（図３を参

照）。

特許法では，「特許権が共有に係るときは，

3．3 特許権が共有されている場合（ケー
ス（3））

各共有者は，契約で別段の定をした場合を除き，

他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実

施をすることができる（特許法73条２項）。」と

規定しているので，契約で「別段の定め」がな

い場合とある場合に分けて考察を試みる。

１）契約で「別段の定め」がない場合

特許権を共有する甲または乙の実施は，他の

特許権者の制限を受けることがなく自由であ

る。一部の権利者（甲）から正当に特許発明に

係る装置を購入した者（丙）が他の権利者（乙）

から権利行使されることがあれば，取引の安定

性が保たれない。このため，持分に応じた用尽

という考え方は用尽説の本来の目的に合致せず

採用できないものと考えられる。

一部の特許権者（甲）による行為であっても，

販売が正当に行われた場合21）に相当し，製品の

購入者は正当な購入者と言えるのであるから，

特許権は用い尽くされ，他の共有者（乙）であ

っても，もはや同一の装置につき再び特許権を

主張できないと考えられる。

２）契約で「別段の定め」がある場合

①「別段の定め」の内容

「別段の定め」としては，共有特許権者の実

施行為そのものを制限する場合と実施行為につ

いては制限しない場合がある。

ａ）実施行為そのものを制限する定めの場合

例えば，共有の特許発明である装置にノウハ

ウが伴っている場合には，そのノウハウの秘密

性を保持するために必要で合理的な期間に限っ

ての「販売先の限定」「販売数量の限定」等の

定めが可能である。

事例（1）のようなトラブルを未然に防ぐに

は，甲乙間で「ノウハウの秘密性を保持するた

めに，合理的な期間に限って販売を制限する」

旨の合意を得ておくことが一つの方策となるで

あろう。ただし，期間や販売先の制限について

は，独占禁止法違反とならないように注意しな

ければならない。
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ｂ）実施行為そのものは制限しない定めの場合

ノウハウが伴わない場合は，「共有特許権利

者間における利益分配」等の定めが挙げられ，

「別段の定め」としては，これを定めておくこ

とが一般的であると考えられる。

② 甲が「別段の定め」に違反した場合

次に，「合理的な期間に限っての販売制限」

が定められている場合（前述のａ）の場合）で

あって，甲がこの契約に違反して丙へ「測定装

置特許」に係る装置を販売したときに，乙の特

許権が用尽するか否かを検討する。

結論は，用尽すると解する。その理由は，こ

の場合における甲の行為は契約違反に相当する

が，販売が正当に行われたことに変わりはなく，

契約に「別段の定め」がない場合と同様に特許

権は用い尽くされたと考えられるからである。

一般に，特許装置の購入者は，既に相当の対

価を払っていると同時にその製品が契約で「別

段の定め」のある共有特許に係るものであるこ

とを知り得ない。そのような購入者に対して，

他の共有権利者（乙）からの再度の対価の支払

請求や製品の廃棄処分等の権利行使を認めるの

は，取引の安定性を害して商品の円滑な流通を

阻害すると考えられる。

以上より，事例（1）において，甲による契

約違反があった場合でも，製品購入者である丙

に対して，乙からの（持分に応じた）権利行使

を認めることはできないと考える。契約は当事

者間で有効であるに止まり，用尽の効果の発生

そのものを阻止することはできない22）からであ

る。契約違反により乙に損害が発生した場合に

は，甲乙間の問題と捉え，契約違反をした甲が，

乙の損害を補填するような措置をとるのが妥当

と考えられる。

（2）「測定方法特許」を共有している場合

甲および乙は「測定方法」に係る特許権を共

有している。丙が甲より「測定方法」の特許に

係る装置を購入した場合，乙の権利（持分）は

用尽または黙示ライセンスされたことになるか

について事例（2）として検討する（図４を参

照）。

事例（1）と異なり「測定方法特許」が共有

の場合，甲が販売した装置が「測定方法特許」

でのみ使用される場合と他の方法にも使用する

ことができる場合との２通りに分けて考えるこ

とができる23）。

１）「測定方法特許」でのみ使用される場合

この場合，装置についてのみ特許が存在する

場合と異なることがなく，甲が特許製品を丙に

販売したことによって，方法の特許権も同時に

用尽したと考えるのが妥当である。したがって，

乙の権利（持分）も用尽したものと考えられる。

２）他の方法でも使用できる場合

この場合には，一般に，装置の販売により方

法特許の特許権まで用尽するとは言い難く，甲

が丙に対して装置を販売する際に，売買上の明

確なまたは黙示ライセンスあったか否かが問題

となり得る。しかし，特許法73条３項では，

「共有の特許に関して第三者に実施権を許諾す

る場合には，他の共有者の同意を必要とする」

旨を規定していることから，たとえ甲から丙に

明確なライセンスがなされていたとしても，乙

の同意がないライセンスは無効である。また，

乙が装置販売に関わっていない場合には，当事

者でない乙の黙示ライセンスがあるとも考え難

い。いわんや，甲が，販売制限が定められてい
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る契約に違反して丙へ共有の方法特許に係る装

置を販売した場合は，乙の黙示ライセンスが認

められる余地はない。

つまり，丙が購入した装置が「測定方法特許」

以外に使用できる場合は，丙がその装置で「測

定方法特許」を実施することが乙の権利（持分）

の侵害行為に相当すると考えられる。

しかし，これでは丙は安心して装置を購入す

ることができない。このような問題を生じさせ

ないために，以下のような契約上の取り決めが

必要と考えられる。

・方法特許の権利者は当該方法特許に係る製

品の製造販売の諸条件や利益配分に関して全員

で取り決めておく。

・丙は装置購入時の契約に，第三者から権利

行使を受けた場合に甲が丙を免責する規定をお

く。

（3）結　論

共有特許の場合，一部の特許権者の製品を購

入して使用することが，他の特許権者の権利を

侵害するか否かについては，ほとんどのケース

の場合，「用尽説」で解釈され非侵害と言える。

ただし，方法特許を共有し，その方法特許を

実施することができる装置が他の方法にも使用

できる場合は用尽説が適用されないことがあ

る。そのときは，特許権者間の利益配分で問題

を解決すべきと考えられる。

適法に流通した特許製品をリサイクル業者等

が回収して再生し，再度販売する場合に，特許

権の用尽が争われた事件がある。

本節では，これら事件の関連判決から，特許

権の用尽説および黙示ライセンスによる論点の

整理を試み，考慮される判断基準は何であるか，

また，これらの判断基準を前提として，特許権

3．4 特許製品の修理・再生行為の場合
（ケース（4））

者の立場から採り得る対策について考察を試み

る。

（1）用尽説との関係

近年の関連判決の多くは，用尽説を前提とし

て侵害判断が行われてきた24）。例えば，使い捨

てカメラのリサイクルに関する判決（以下「レ

ンズ付フィルムユニット事件25）」という。）で

は，フィルムの交換行為が，既に効用を終えた

特許製品を復活させる行為であるため，新たな

生産にあたる（つまり用尽説の適用がなく侵害）

と判断された。

一方，最近，知財高裁において判決が下され

た，インクジェットプリンタのインク詰替え行

為に関する判決（以下「インクカートリッジ事

件26）」という。）では，①当該特許製品がその

効用を終えているか（「効用基準」という。），

②発明の本質的部分を構成する主要部材を交換

しているか（以下「主要部材基準」という。），

という２つの類型を挙げて，これらに当てはま

る場合には特許権が用尽せず，権利行使が認め

られると判示している。

このインクカートリッジ事件の判決は，今後

の類似事件の判断において，重要な位置付けと

なるものと思われる。特に高裁の判断として注

目すべき点は，先のレンズ付フィルムユニット

事件とあわせて，リサイクル品の製造・輸入・

販売等に対し，特許権に基づく権利行使ができ

る場合を明らかにしている点であり，今後，対

象製品が再生販売される可能性を孕む発明の権

利化に際して大いに参考になると思われる。

ところで，レンズ付フィルムユニット事件で

は，リサイクル品が再生産に当たるとして用尽

が認められなかったのであるが，同様の事件が

アメリカ（CAFC）においては修理に当たるの

で特許権は用尽すると判断された27）。国により

事件によりリサイクル品に用尽説が適用される

か否かは微妙な判断となるものであり，個々の
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事件ごとに慎重な判断が必要であろう。

（2）黙示ライセンスとの関係

リサイクル行為について黙示ライセンスとの

関係で侵害判断を行った事例は，多くない。参

考となる事件としては，使い捨てカメラのリサ

イクル行為が，特許権者の意図した範囲を超え

る実施態様であるとして，特許権侵害にあたる

と判断した仮処分決定（以下「簡易型カメラ仮

処分事件28）」という。）がある。

この事件は，特許製品の客観的性質，取引の

態様，利用形態を社会通念に沿って検討した結

果，使用後の使い捨てカメラのリサイクル行為

が，特許権者が特許製品を販売する際に想定し

ていた範囲を超える行為であった場合に，用尽

説の適用を受けないものと判断された事例であ

る。用尽説の原則によれば，用尽は正当権利者

による特許製品の譲渡によって，権利者の意思

とは無関係に発生するとされているが，本判決

では，譲渡時における特許権者の主観的意思を

考慮している。よって，本判決は，特許権者が

黙示的にライセンスした実施態様の範囲を基準

として，権利侵害の判断を行ったものであると

考えられる。

また，前出のインクカートリッジ事件高裁判

決においては，傍論ながら，物を生産する方法

の発明につき，正当権利者が特許発明に係る方

法の使用にのみ用いる物，またはその方法の使

用に用いる物であってその発明による課題の解

決に不可欠な物を譲渡した場合には，譲受人が

その物を用いて当該方法の使用等をする行為に

対しては，権利行使できないとすべきであると

いう黙示ライセンスの考え方が示されている。

（3）特許権者の採り得る対策

１）特許権の用尽の観点から

インクカートリッジ事件をはじめとした判決

による判断基準を参考にすれば，特許権者とし

て採り得る対策および留意点は以下のように考

えられる。

① 製品全体のクレームとは別に，再生・交

換等が予想される部品それ自体をクレームして

おくことにより，物の特許権に対する侵害その

ものを問えるような対策を採ること。

② インクカートリッジ事件で論じられた主

要部材基準を前提に考えれば，交換部品が発明

の本質的部分であることを，明確にクレームす

ること。

さらに，特許製品の構造が容易に部品を交換

できるようなものとなっている場合には，当該

部品の交換が修理の範囲内と解されて非侵害と

認定される可能性を排除する必要があるため，

これらを想定していないことの何らかの意思表

示をしておく必要がある29）。

なお，修理を容易にさせないため，製品の構

造の複雑化を図る対策も考えられなくもない

が，インクカートリッジ事件判決において，消

耗部材や耐用期間の短い部材の交換を困難とす

るような構成とされている場合であっても，修

理に該当する場合があるとの見解が示されてお

り，加えて，無用なコスト増を招くことにもな

るため，現実的な対応とは言い得ないと考えら

れる。

③ 侵害の立証や侵害品の発見が容易となる

よう，被疑侵害品の外観を視覚によって観察し

ただけで侵害と判断できるような形でクレーム

すること。特に，税関における水際での取締の

際には，詳細な分析等を必要とせずに即物的に

侵害物品を識別でき，効果的であるものと考え

られる。

２）黙示ライセンスの観点から

第２章に述べたように，黙示ライセンスはそ

もそも特許権者と特許製品の譲受人の間で成立

するものであり，譲受人から使用済み特許製品

を更に譲り受けてリサイクルした再譲受人にま

では及ばないものとされている。

1403知　財　管　理　Vol. 56 No. 9 2006

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



しかしながら，前出の簡易型カメラ仮処分事

件では，通常は筐体が返還されないという取引

形態，フィルム再充填が困難な構造，特許製品

上に明示された特許権者による不返還の注意書

き等の客観的事実が特許権の用尽の判断を誘導

したと認められたこともあり，特許権者として

は，リサイクル行為そのものを想定していなか

ったと判断されるように，念のために以下のよ

うな対策を取ることが望ましいと言えるだろう。

特許製品上に再利用を合理的理由に基づいて

禁止する旨を明示し，当該特許製品の譲受人，

更には再譲受人であるリサイクル業者に対して

特許権者の意思を明確にして，周知徹底を図る

こと。このことにより，リサイクル行為があっ

た場合において，特許権者が想定した範囲を超

えた実施態様であることを主張することで，簡

易型カメラ仮処分事件と同様に特許侵害と判断

される場合があるからである。

ただし，既述（第２章）のように，どこまで

を特許権者の想定の範囲内と言えるかは，権利

者の一方的な意思表示のみでは不足であり，譲

受人が特許製品の許諾範囲を正確に認識し，把

握したことを客観的に証明すること等が求めら

れる。

３）ビジネスモデルの観点から

以上，特許製品の修理と再生行為について，

特許権に基づく権利行使を行う上での判断基準

を整理してきたが，修理と再生は，社会的には

積極的に推進すべきリサイクル活動と密接に関

係していることに注意する必要がある。つまり，

そもそものリサイクル活動の主旨を取り違えた

行為から利益を得ようとするビジネスモデル等

の設定は，争いになった場合の心証形成に不利

となるばかりか，仮に特許権に基づく権利行使

が認められた場合でも，企業姿勢そのものが問

われることになる。インクカートリッジ事件に

おいても，その観点から，リサイクルされた製

品の価格設定が，リサイクルの主旨に沿ったも

のであるか否かが検証されている。よって再生

に係る製品については，リサイクル活動の主旨

に沿った企業活動の実践も求められると思われ

る。

以上，特許権の黙示ライセンスまたは用尽が

問題となる4つの例を想定し，ライセンサとラ

イセンシそれぞれの立場で採り得る対策のまと

めを行った。特にケース（1）～（3）の検討結

果の通り，契約において許諾条件が曖昧にされ

た後に，黙示ライセンスによる解釈によって権

利範囲を確認する作業は困難を伴うばかりであ

る。よって，契約時に，お互いに与えるまたは

得る権利範囲について，解釈に疑義が生じぬよ

う，きっちりと取り決めておくことが重要であ

る。また，ケース（4）で述べたように，修

理・再生における用尽説を前提とした侵害判断

基準について，２つの類型が判断基準として確

立されつつあるが，各々の事例がこれら類型に

どう当てはまるかについては，慎重なる検証が

求められることとなる。よってこれらを判断す

る上で，事実認定の内容（検証の精度）が今後

より問われていくことになると考えられる。今

後の判決の積み重ねを待ちたい。
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