
本判決は，特許権者Ｘが，国内外で販売され

た特許製品（インクタンク）を回収し，洗浄・

インク再充填などにより製品化されたＹ製品を

輸入販売するＹに対して提起した特許権侵害請

求につき，特許権の消尽しない場合として，①

当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を

経過してその効用を終えた後に再使用又は再生

利用がされた場合（第１類型），②当該特許製

品につき第三者により特許製品中の特許発明の

本質的部分を構成する部材の全部又は一部につ

き加工又は交換がされた場合（第２類型）のい

ずれかに該当するときは，特許権は消尽しない

との判断基準を定立し，本件のＹ製品は，第１

類型には該当しないが，第２類型に該当すると

して，Ｙの消尽の抗弁を認めず，特許権侵害を

認めた。判旨の定立した判断基準には反対であ

り，その結論にも疑問がある。

本件判例評釈　帖佐隆・特許ニュース平成18

年３月８日号１頁，同月９日号１頁，判旨に賛

成。牧野和夫・発明2006年４月号46頁。

＜参照条文＞　特許法２条３項，68条，100

条

【要　旨】

Ｘ（控訴人，原告）は，インクジェットプリ

ンタ用のインクタンクに関し，発明の名称を

「液体収納容器，該容器の製造方法，該容器の

パッケージ，該容器と記録ヘッドとを一体化し

たインクジェットヘッドカートリッジ及び液体

吐出記録装置」と題する特許権（以下，「本件

特許権」という。）を有しており，本件特許権

の請求項１の発明（液体収納容器の発明，以下

「本件発明１」という。）のインクタンク（以下

「Ｘ製品」という。）を，請求項10の発明（液体

収納容器の製造方法の発明，以下「本件発明10」

という。）の方法により製造し，国内外で販売

している。Ｙ（被控訴人，被告）は，インクを

使い切ったＸ製品を回収，洗浄，インクの再充

填などを経て製品化されたインクタンク（Ｙ製

品）を，海外の業者から輸入し，販売した。そ

こで，Ｘは，本件各特許権に基づき，①Ｙ製品

は本件発明１の物の発明の技術的範囲に属す

る，②Ｙ製品を製品化する工程は，本件発明10

の物の生産方法に関する発明を使用するもので

【事　実】
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あり，その技術的範囲に属すると主張して，本

件各特許権に基づいて，Ｙ製品の輸入，販売等

の差止め及び廃棄を求めた。Ｙ製品が本件発明

１の構成要件をすべて充足し，その技術的範囲

に属すること，及びＹ製品が，ＸあるいはＸか

ら許諾を受けた者がわが国の内外で販売したＸ

製品のインクが費消されたインクタンクにイン

クを再充填するなどして製品化されたものであ

り，その製品化の方法が，本件発明10の構成要

件をすべて充足し，その技術的範囲に属するこ

とは，当事者間に争いがない。なお，国外で販

売されたＸ製品については，譲受人との間で販

売先又は使用地域からわが国を除外する旨の合

意はされておらず，その旨がＸ製品に明示もさ

れていなかった。

Ｘの請求に対し，Ｙは，特許権の消尽を主張

して，特許権侵害を争った。

第１審判決は，①特許権者が国内で特許製品

を譲渡した場合には，当該特許製品については

特許権は消尽するが，特許権の効力のうち生産

する権利については消尽はあり得ないから，新

たに別個の実施対象を生産するものと評価され

る行為をすれば，特許権の侵害となる，②本件

においては，Ｘ製品の構造等，特許発明の内容，

取引の実状等によれば，インクを再充填してＹ

製品としたことが新たな生産に当たるとは認め

られないから，国内販売分に由来するＹ製品に

つき消尽が成立する，③また，国外販売分に由

来するＹ製品についても，同様の理由により，

国際消尽の成立が認められる，などと判示して，

Ｘの請求をいずれも棄却した。この判決に対し，

Ｘが控訴した。

１．「特許権者又は特許権者から許諾を受けた

実施権者が我が国の国内において当該特許発明

に係る製品（以下「特許製品」という。）を譲

渡した場合には，当該特許製品については特許

【判　旨】

権はその目的を達したものとして消尽し，もは

や特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し

又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく差

止請求権等を行使することができないというべ

きである（BBS事件最高裁判決参照）。」

「しかしながら，（ア）当該特許製品が製品と

しての本来の耐用期間を経過してその効用を終

えた後に再使用又は再生利用がされた場合（以

下「第１類型」という。），又は，（イ）当該特

許製品につき第三者により特許製品中の特許発

明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部

につき加工又は交換がされた場合（以下「第２

類型」という。）には，特許権は消尽せず，特

許権者は，当該特許製品について特許権に基づ

く権利行使をすることが許されるものと解する

のが相当である。」

２．その理由は，「第１類型については，①一

般の取引行為におけるのと同様，特許製品につ

いても，譲受人が目的物につき特許権者の権利

行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等を

することができる権利を取得することを前提と

して，市場における取引行為が行われるもので

あるが，上記の使用ないし再譲渡等は，特許製

品がその作用効果を奏していることを前提とす

るものであり，年月の経過に伴う部材の摩耗や

成分の劣化等により作用効果を奏しなくなった

場合に譲受人が当該製品を使用ないし再譲渡す

ることまでをも想定しているものではないか

ら，その効用を終えた後に再使用又は再生利用

された特許製品に特許権の効力が及ぶと解して

も，市場における商品の自由な流通を阻害する

ことにはならず，②特許権者は，特許製品の譲

渡に当たって，当該製品が効用を終えるまでの

間の使用ないし再譲渡等に対応する限度で特許

発明の公開の対価を取得しているものであるか

ら，効用を終えた後に再使用又は再生利用され

た特許製品に特許権の効力が及ぶと解しても，

特許権者が二重に利得を得ることにはならず，
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他方，効用を終えた特許製品に加工等を施した

ものが使用ないし再譲渡されるときには，特許

製品の新たな需要の機会を奪い，特許権者を害

することとなるからである。」

「第２類型については，特許製品につき第三

者により特許製品中の特許発明の本質的部分を

構成する部材の全部又は一部につき加工又は交

換がされた場合には，特許発明の実施品という

観点からみると，もはや譲渡に当たって特許権

者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品

と同一の製品ということができないのであっ

て，これに対して特許権の効力が及ぶと解して

も，市場における商品の自由な流通が阻害され

ることはないし，かえって，特許権の効力が及

ばないとすると，特許製品の新たな需要の機会

を奪われることとなって，特許権者が害される

からである。」

３．「第１類型に該当するかどうかは，特許製

品を基準として，当該製品が製品としての効用

を終えたかどうかにより判断されるのに対し，

第２類型に該当するかどうかは，特許発明を基

準として，特許発明の本質的部分を構成する部

材の全部又は一部につき加工又は交換がされた

かどうかにより判断されるべきものである。し

たがって，特許発明の本質的部分を構成する部

材の全部又は一部が損傷又は喪失したことによ

り製品としての効用を終えた場合に，当該部材

につき加工又は交換がされたときは，第１類型

にも第２類型にも該当することとなる。また，

加工又は交換がされた対象が特許発明の本質的

部分を構成する部材に当たらない場合には，第

２類型には該当しないが，製品としての効用を

終えたと認められるときは，第１類型に該当す

るということができる。」

４．「なお，原審は，「特許権の効力のうち生

産する権利については，もともと消尽はあり得

ないから，特許製品を適法に購入した者であっ

ても，新たに別個の実施対象を生産するものと

評価される行為をすれば，特許権を侵害するこ

とになる。」，「本件のようなリサイクル品につ

いて，新たな生産か，それに達しない修理の範

囲内かの判断は，特許製品の機能，構造，材質，

用途などの客観的な性質，特許発明の内容，特

許製品の通常の使用形態，加えられた加工の程

度，取引の実情等を総合考慮して判断すべきで

ある。」と判示し，特許製品に施された加工又

は交換が「修理」であるか「生産」であるかに

より，特許権侵害の成否を判断すべきものとし

た。」

「しかし，このような考え方では，特許製品

に物理的な変更が加えられない場合に関して

は，生産であるか修理であるかによって特許権

に基づく権利行使の許否を判断することは困難

である。また，この見解は，「生産」の語を特

許法２条３項１号にいう「生産」と異なる意味

で用いるものであって，生産の概念を混乱させ

るおそれがある上，特許製品中の特許発明の本

質的部分を構成する部材の全部又は一部につき

加工又は交換がされた場合であっても，当該製

品の通常の使用形態，加えられた加工の程度や

取引の実情等の事情により「生産」に該当しな

いものとして，特許権に基づく権利行使をする

ことが許されないこともあり得るという趣旨で

あれば，判断手法として是認することはできな

い。」

５．物を生産する方法の発明により生産され

た成果物の使用，譲渡等について

「物を生産する方法の発明に係る方法により

生産された物（成果物）については，特許権者

又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が

国の国内においてこれを譲渡した場合には，当

該成果物については特許権はその目的を達した

ものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特

許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に

対し，特許権に基づく権利行使をすることがで

きないというべきである。なぜならば，この場
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合には，市場における商品の自由な流通を保障

すべきこと，特許権者に二重の利得の機会を与

える必要がないことといった，物の発明に係る

特許権が消尽する実質的な根拠として判例

（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様

に当てはまるからである。」

６．物を生産する方法の発明の使用について

「特許法２条３項２号の規定する方法の発明

の実施行為，すなわち，特許発明に係る方法の

使用をする行為については，特許権者が発明の

実施行為としての譲渡を行い，その目的物であ

る製品が市場において流通するということが観

念できないため，物の発明に係る特許権の消尽

についての議論がそのまま当てはまるものでは

ない。しかしながら，次の（ア）及び（イ）の

場合には，特許権に基づく権利行使が許されな

いと解すべきである。

（ア）物を生産する方法の発明に係る方法に

より生産される物が，物の発明の対象ともされ

ている場合であって，物を生産する方法の発明

が物の発明と別個の技術的思想を含むものでは

ないとき，すなわち，実質的な技術内容は同じ

であって，特許請求の範囲及び明細書の記載に

おいて，同一の発明を，単に物の発明と物を生

産する方法の発明として併記したときは，物の

発明に係る特許権が消尽するならば，物を生産

する方法の発明に係る特許権に基づく権利行使

も許されないと解するのが相当である。」

「（イ）また，特許権者又は特許権者から許諾

を受けた実施権者が，特許発明に係る方法の使

用にのみ用いる物（特許法101条３号）又はそ

の方法の使用に用いる物（我が国の国内におい

て広く一般に流通しているものを除く。）であ

ってその発明による課題の解決に不可欠なもの

（同条４号）を譲渡した場合において，譲受人

ないし転得者がその物を用いて当該方法の発明

に係る方法の使用をする行為，及び，その物を

用いて特許発明に係る方法により生産した物を

使用，譲渡等する行為については，特許権者は，

特許権に基づく差止請求権等を行使することは

許されないと解するのが相当である。」

７．国外販売分のＸ製品にインクを再充填す

るなどして製品化されたＹ製品について，物の

発明に係る特許権に基づく権利行使の可否

「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者

が国外において特許製品を譲渡した場合，特許

権者は，譲受人に対しては，当該製品について

販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨

の合意をしたときを除き，譲受人から特許製品

を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対し

ては，譲受人との間でその旨の合意をした上で

特許製品にこれを明確に表示したときを除き，

当該製品を我が国に輸入し，国内で使用，譲渡

等する行為に対して特許権に基づく権利行使を

することはできないというべきである（BBS事

件最高裁判決）。本件において，国外で販売さ

れた控訴人製品については，譲受人との間で販

売先又は使用地域から我が国を除外する旨の合

意はされていないし，その旨が控訴人製品に明

示されてもいないことは，前記（中略）のとお

りである。したがって，国外で販売された控訴

人製品を使用前の状態で輸入し，これを国内で

使用，譲渡等する行為は，本件特許権の行使の

対象となるものではない。

しかしながら，（ア）当該特許製品が製品と

しての本来の耐用期間を経過してその効用を終

えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第

１類型），又は，（イ）当該特許製品につき第三

者により特許製品中の特許発明の本質的部分を

構成する部材の全部又は一部につき加工又は交

換がされた場合（第２類型）には，特許権者は，

当該特許製品について特許権に基づく権利行使

をすることが許されるものと解するのが相当で

ある。その理由は，国外での経済取引において

も，譲受人が目的物につき自由に業として使用

し再譲渡等をすることができる権利を取得する
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ことを前提として，市場における取引行為が行

われ，国外での取引行為により特許製品を取得

した譲受人ないし転得者が，業として，これを

我が国に輸入し，国内において，業として，こ

れを使用し，又はこれを更に他者に譲渡するこ

とは，当然に予想されるところであるが，①上

記の使用ないし再譲渡等は，特許製品がその作

用効果を奏していることを前提とするものであ

り，年月の経過に伴う部材の摩耗や成分の劣化

等により作用効果を奏しなくなった場合に譲受

人ないし転得者が我が国の国内において当該製

品を使用ないし再譲渡することまでをも想定し

ているものではなく，また，②特許製品につき

第三者により特許製品中の特許発明の本質的部

分を構成する部材の全部又は一部につき加工又

は交換がされた場合に譲受人ないし転得者が我

が国の国内において当該製品を使用ないし再譲

渡することまでをも想定しているものではない

から，特許権者が留保を付さないまま特許製品

を国外で譲渡したとしても，譲受人ないし転得

者に対して，上記の（ア），（イ）の場合にまで，

我が国において譲渡人の有する特許権の制限を

受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に

授与したと解することはできないからである。」

８．国外販売分のＸ製品に由来するＹ製品に

ついて，物を生産する方法の発明に係る特許権

に基づく権利行使の可否（その実施態様のうち，

当該方法により生産された物の使用，譲渡等に

ついて）

「物を生産する方法の発明に係る方法により

生産された物（成果物）については，我が国の

特許権者又はこれと同視し得る者が国外におい

て成果物を譲渡した場合，特許権者は，譲受人

に対しては，当該成果物について販売先ないし

使用地域から我が国を除外する旨の合意をした

ときを除き，譲受人から特許製品を譲り受けた

第三者及びその後の転得者に対しては，譲受人

との間でその旨の合意をした上で成果物にこれ

を明確に表示したときを除き，当該成果物を我

が国に輸入し，国内で使用，譲渡等する行為に

対して特許権を行使することはできないという

べきである。なぜならば，この場合には，国際

取引における商品の自由な流通を尊重すべきこ

となど，物の発明に係る特許権について判例

（BBS事件最高裁判決）の挙げる理由が，同様

に当てはまるからである。本件において，国外

で販売された控訴人製品については，譲受人と

の間で販売先又は使用地域から我が国を除外す

る旨の合意はされていないし，その旨が控訴人

製品に明示されてもいないことは，前記（中略）

のとおりである。

しかしながら，（ア）当該成果物が製品とし

ての本来の耐用期間を経過してその効用を終え

た後に再使用又は再生利用がされた場合（第１

類型），又は，（イ）当該成果物中に特許発明の

本質的部分に係る部材が物の構成として存在す

る場合において，当該部材の全部又は一部につ

き，第三者により加工又は交換がされたとき

（第２類型）には，特許権者は，当該成果物に

ついて特許権に基づく権利行使をすることが許

されるものと解するのが相当である。この点に

ついては，物の発明に係る特許権について判示

した理由（中略）が，同様に当てはまるもので

ある。」

９．国外販売分のＸ製品に由来するＹ製品に

ついて，物を生産する方法の発明に係る特許権

に基づく権利行使の可否（当該方法の使用につ

いて）

「物を生産する方法の発明に係る方法により

生産される物が，物の発明の対象ともされてお

り，かつ，物を生産する方法の発明が物の発明

と別個の技術的思想を含むものでない場合にお

いて，特許権者又はこれと同視し得る者が国外

において譲渡した特許製品について，物の発明

に係る特許権に基づく権利行使が許されないと

きは，物を生産する方法の発明に係る特許権に
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基づく権利行使も許されないと解するのが相当

である。本件発明10は，本件発明１に係る液体

収納容器を生産する方法の発明であって，イン

クを充填して使用することを当然の前提とする

液体収納容器に，公知の方法により液体を充填

するというものであるから，本件発明１に新た

な技術的思想を付加するものではなく，これと

別個の技術的思想を含むものではないと解され

るが，本件発明１に係る本件特許権に基づく権

利行使が許される以上，控訴人が本件発明10に

係る本件特許権に基づく権利行使をすること

は，許されるというべきである。」

１．本判決は，平成１７年４月に新たに発足

した知的財産高等裁判所の特別部（いわゆる大

合議部）が，特許権者又は特許権者から許諾を

受けた実施権者により譲渡された特許製品の加

工・再使用と特許権の消尽の問題について，新

たな判断基準を定立し，その判断方法を詳細に

論ずるとともに，従来の学説や裁判例において

多く説かれていた，特許製品に施された加工又

は交換が「修理」であるか「生産」であるかに

より特許権侵害の成否（消尽の成否）を判断す

る判断手法を否定することを明らかにした点に

おいて，重要な意義を有する。

２．特許権の消尽については，最判三小平成

９年７月１日（民集51巻６号2299頁）１）（以下

「BBS事件最高裁判決」という。）があり，この

最高裁判決は，「特許権者又は実施権者が我が

国の国内において特許製品を譲渡した場合に

は，当該特許製品については特許権はその目的

を達成したものとして消尽し，もはや特許権の

効力は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸

し渡す行為等には及ばないものというべきであ

る。」と判示して国内消尽を認め（ただし，同

判決では傍論である。），次に，「我が国の特許

権者又はこれと同視し得る者が国外において特

【研　究】

許製品を譲渡した場合においては，特許権者は，

譲受人に対しては，当該製品について販売先な

いし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人

との間で合意した場合を除き，譲受人から特許

製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に

対しては，譲受人との間で右の旨を合意した上

特許製品にこれを明確に表示した場合を除い

て，当該製品について我が国において特許権を

行使することは許されないものと解するのが相

当である。」と判示して，いわゆる国際消尽に

つき，国内消尽とは若干異なる基準のもとに，

これを認めた。

本判決及び原審判決のいずれも，このBBS事

件最高裁判決の判示を引用し，これを前提とし

て論じているが，本件の事案がBBS事件と異な

る点は，①本件では,Ｙ製品は，Ｘ製品そのも

のではなく，インクが費消されて空となったＸ

製品に対して，これを洗浄しインクを再充填す

るなどの加工を施した物である点，②本件は，

物の発明についての特許権の消尽のみではな

く，物を生産する方法の発明に係る特許権の消

尽も問題となった点にある。

３．本判決の特徴は，物の発明に係る特許権

の消尽に関し，権利が消尽しない場合として二

つの新たな類型（第１類型と第２類型）を提示

し（〔判旨〕１～３），原審判決が採用した，特

許製品に施された加工又は交換が「修理」であ

るか「生産」であるかにより特許権侵害の成否

を判断する判断手法を否定した点（〔判旨〕４）

にある。

４．本判決において特許権が消尽しないとさ

れる場合の第１類型は，「当該特許製品が製品

としての本来の耐用期間を経過してその効用を

終えた後に再使用又は再生利用がされた場合」

であり，第２類型は，「当該特許製品につき第

三者により特許製品中の特許発明の本質的部分

を構成する部材の全部又は一部につき加工又は

交換がされた場合」である。そして，そのいず
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れかの類型に該当するときは，特許権の消尽は

ないというのである。結局，本判決は，Ｙ製品

は第１類型には該当しないが，第２類型に該当

するとして，消尽を認めなかった。

筆者は，特許権の消尽に関し，本判決が上記

のような判断基準を設定したこと，とりわけ，

第１類型の判断基準について疑問を感ずるもの

である。そこで本判決が設定したこれらの各類

型について検討を加える。本判決の論点は，物

を生産する方法に係る特許権の消尽の問題を含

めて多岐にわたるが，本稿では，上記の点を中

心に論ずる。

５．特許製品の適法な取得者が当該特許製品

に加えた加工等が特許権の侵害となるかどうか

は，当該加工等が「修理」に止まるか，それと

も「生産」と評価されるかを基準とするのが，

従来の裁判例及び学説の基本的立場であったと

いうことができる。

ところが，近時の裁判例には，①東京地裁平

成12年６月６日決定（判例時報1712号175頁）

（フィルム一体型カメラ事件）２），②東京地裁同

年８月31日判決（レンズ付きフィルムユニット

事件）（最高裁ホーム・ページ）３），③東京地裁

平成13年１月18日判決（判例時報1779号99頁）

（置換プリン事件又はアシクロビル事件第１審）

など，従来の裁判例とは異なる基準を採るもの

も現れている。上記①の東京地裁決定（実用新

案権ないし意匠権に関する事件である。）は，

「当該取引について，その対象となった実施品

の客観的な性質，取引の態様，利用形態を社会

通念に沿って検討した結果，権利者が，譲受人

に対して，目的物につき権利者の権利行使を離

れて自由に業として使用し再譲渡等できる権利

を無限定に付与したとまでは解することができ

ない場合に，その範囲を超える態様で実施され

たときには，権利者は，実用新案権ないし意匠

権に基づく権利を行使することができるものと

解される。」と判示し，権利実施品譲渡の取引

の際の権利者の意思解釈を基準とし，上記②の

東京地裁判決は，「特許製品がその効用を終え

た後においては，特許権者は，当該特許製品に

ついて特許権を行使することが許される。」，

「また，当該特許製品において特許発明の本質

的部分を構成する主要な部材を取り除き，これ

を新たな部材に交換した場合にも，特許権者は，

当該製品について特許権を行使することができ

る。」と判示した。その流れに沿った裁判例が，

上記③の東京地裁判決であり，本判決とほぼ同

旨の判示をしている。ただし，結論としては，

消尽を認め，特許権の行使を認めなかった。な

お，同事件の控訴審判決（東京高裁平成13年11

月29日判決，判例時報1779号89頁）４）は，消尽

の成否の基準を，「修理」であるか，「生産」と

評価できるかに置き，消尽を認めた上，「消尽

は，特許権者の意思とは無関係に，特許権者に

よる特許製品の譲渡行為により無条件に生ずる

ものというべきである。」と判示している。

本判決は，上記東京地裁の①，②，③の裁判

例，とくに②，③の判決の流れのもと，とりわ

け③の判決の判示を発展させたものということ

ができる。なお，上記③の判決の事案では，本

判決の立場に立てば，消尽を否定し，特許権の

行使を認める結論になりそうであるが，③の判

決が消尽を認めたのは，特許製品が効用を終え

たかどうかについて，製品基準を採らなかった

ためであろうか。

６．本判決及び東京地裁の前記①，②，③の

裁判例は，いずれも特許権の消尽の範囲に制限

を加え，消尽の範囲を，当該特許製品につき社

会通念上想定し得る「使用」の範囲に限定しよ

うとする点において共通する。これに反し，従

来の新たな「生産」と評価し得るかどうかを基

準として消尽の成否を決する考え方は，消尽は，

権利者が特許製品を譲渡した段階で，特許権者

の意思とは無関係に，無条件に，画一的に生ず

るという考え方を基礎とするものである。前者
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のアプローチは「消尽アプローチ」と，後者の

アプローチは「生産アプローチ」といわれる５）。

この各アプローチのいずれを採用するかによ

って生ずる違いは，権利者から譲渡された特許

製品に対し，購入者等により加えられる加工・

変型が「生産」と評価し得ない場合に生ずる。

それが「生産」と評価され得る場合には，いず

れのアプローチをとっても実際上変りはない。

上記のいずれのアプローチをとるべきかの判

断は，結局は，消尽を認める実質的根拠いかん

に帰着するであろう。その実質的根拠は，BBS

事件最高裁判決を参照すれば，①商品の自由な

流通の阻害の防止ないし取引の安全の保護，②

特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品

について，特許権者が流通過程において二重に

利得を得ることを認める必要はない，というこ

とであるが，その基本は，①の自由な流通の阻

害の防止ないし取引の安全にあり，重複利得機

会を与える必要がないというのは，消極的根拠

であろう。このように考えると，消尽は特許製

品が譲渡された段階で無条件に，画一的に生ず

べきものであり，譲渡後の事情により消尽の成

否が左右されることになれば，第三者の予測可

能性を害し，消尽を認める本来の趣旨に反する

こととなろう６）。消尽の及ぶ範囲の限定につい

て，社会通念という概念を用いたとしても同様

である。

上記の考え方は，いわゆる「生産アプローチ」

に基づく考え方であり，取引の安全保護を重視

する立場である。これに対し，「消尽アプロー

チ」は，特許権者による投下資本の回収に重点

を置く考え方ともいえよう。そのいずれを可と

するかは，結局は政策論に帰するが７），前者を

可とすべきであると考える。

７．判旨４は，いわゆる「生産アプローチ」

により，特許製品に施された加工又は交換が

「修理」であるか「生産」であるかにより，特

許権侵害の成否を判断すべきものとした原審判

決８）の判断手法を不当とするものである。その

理由は，原審判決の考え方では，①特許製品に

物理的な変更が加えられない場合に関しては，

特許権に基づく権利行使の許否の判断が困難と

なる，②この見解は，「生産」の概念を混乱さ

せる，③特許製品中の特許発明の本質的部分を

構成する部材の全部又は一部につき加工又は交

換された場合であっても，判示の事情により

「生産」に該当しないものとして，特許権に基

づく権利行使をすることが許されないこともあ

り得るという趣旨であれば，判断手法として是

認できない，というのである。

第一の特許製品に物理的な変更が加えられな

い場合に関しては，後に触れる。第二の「生産」

の概念の混乱を招くとの点については，そもそ

も特許法２条３項１号の「生産」の概念自体が

特許法上の法的概念であるから，特許法の目的

に沿って「生産」と評価される行為をもって

「生産」と解することに，格段の不都合がある

わけではない。

８．そこで，まず本判決において特許権の消

尽がないとされる２類型中の第１類型について

考える。本判決が第１類型（当該特許製品が製

品としての本来の耐用期間を経過してその効用

を終えた後に再使用又は再生利用がされた場

合）につき特許権が消尽しないとする理由は

〔判旨〕２に示したとおりであるが，本判決は

さらに敷衍して，その典型として，「当該製品

の通常の用法の下において製品の部材が物理的

に摩耗し，あるいはその成分が化学的に変化し

たなどの理由により当該製品の使用が実際に不

可能となった場合」を挙げ，さらに，この場合，

特許製品につき消耗部材や製品全体と比べて耐

用期間の短い一部の部材を交換し，あるいは損

傷した一部の部材につき加工又は交換をしたと

しても，当該製品の通常の用法の下における修

理であると認められるときは，製品がその効用

を終えたということはできないが，当該製品の
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主要な部材に大規模な加工を施し又は交換した

り，あるいは部材の大部分を交換したりする行

為は，上記の意味における修理の域を超えて当

該製品の耐用期間を不当に伸長するものという

べきであるから，当該加工又は交換がされた時

点で当該製品は効用を終えたものと解するのが

相当である旨説明している。なお，本判決は，

上記説明に引き続き，上記の意味における「修

理」に該当するかどうかの判断に際し考慮すべ

き諸事情を示すとともに，「主要な部材である

か，大部分の部材であるかどうかは，特許発明

を基準として技術的な観点から判断するのでは

なく，製品自体を基準として，当該部材の占め

る経済的な価値の重要性や量的割合の観点から

判断すべきである。」と判示している。

筆者は，第１類型に該当する場合には特許権

は消尽しないとする本判決の判断基準及びその

理由付けについて，非常な違和感を感ずるもの

であり，これに賛成することができない。本項

では，理解し易いように，まず第１類型のうち

本判決が典型的な場合であるとしている「当該

製品の通常の用法の下において製品の部材が物

理的に摩耗し，あるいはその成分が化学的に変

化したなどの理由により当該製品の使用が実際

に不可能となった場合」を例として，述べる。

そもそも，特許製品が特許製品である所以は，

当該製品が，特許発明の構成を具備するととも

に，所定の作用・効果（「効用」）を有している

点にある。特許製品が「当該製品の通常の用法

の下において製品の部材が物理的に摩耗し，あ

るいはその成分が化学的に変化したなどの理由

により当該製品の使用が実際に不可能となった

場合」すなわち「特許製品が製品としての本来

の耐用期間が経過してその効用を終えた場合」

（通常の用法の下における修理によりその効用が

回復し得る場合を除く。）には，従来の特許製

品は，もはや「特許製品」ということはできず，

単なる物ないし，極論すれば，製品の残骸９）に

すぎない。このような効用を終えた後の（かつ

ての）特許製品そのものの「再使用」（〔判旨〕

１参照）につき特許権が消尽せず，特許権の行

使が許されるというのは，非常に奇妙である。

常識的に考えても，特許製品が製品としての効

用を保っている間は特許権が消尽し，当該製品

の「使用」につき特許権の行使が許されないの

に，当該製品がその効用を終えたとの理由によ

り，もはや「特許製品」とはいえなくなった後

のその「再使用」については，特許権の行使が

許され，特許権がより厚く保護されるというの

も，違和感を感ずるところである。これは，本

判決の，第１類型に該当する場合に特許権が消

尽しないとする立論の理由付けに，そもそも問

題があるからではないかと思われる。第１類型

中の，当該特許製品が製品としての効用を終え

た後の「再生利用」については，効用を終えた

製品（残骸）を部材としていかなる「再生」が

行われて利用されたかにより，特許権行使の許

否が判断されるべきであり，当該特許製品がそ

の製品としての効用を失ったかどうかのみが判

断の基準となるべきでないであろう。

９．前項では，本判決が第１類型に該当する

典型的な場合と判示するものについて述べた。

本項では，それ以外で第１類型に該当する場合

について検討する。この点について，本判決で

は，「物理的ないし化学的には複数回ないし長

期間にわたっての使用が可能であるにもかかわ

らず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用

期間が限定されている製品（例えば，使い捨て

注射器や服用薬など）にあっては，当該使用回

数ないし使用期間を経たものは，たとえ物理的

ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし

期間の使用が可能であっても，社会通念上効用

を終えたものとして，第１類型に該当するとい

うべきである。」と判示した上，さらに「使用

回数ないし使用期間が一定の回数ないし期間に

限定されることが，法令等において規定されて
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いるか，あるいは社会的に強固な共通認識とし

て形成されている場合が，これに当たるものと

解するのが相当である。」と説明している。

消尽に関する，いわゆる「消尽アプローチ」

は，このような場合を含めて，特許権の消尽の

範囲を限定し，その結果特許権の行使を広く認

めようとする立場である。上記の例では，単な

る「修理」か，それとも新たな「生産」と評価

できるかにより特許権行使の可否を判断する従

来の多くの裁判例や学説の立場（「生産アプロ

ーチ」）からは，新たな「生産」に該当しない

から，特許権の行使が認められないケースであ

る。本研究５．に示した東京地裁の裁判例①，

②，③は，このような立場を採用し，それが本

判決へと発展してきたものということができる

が，これらの裁判例の立場は，BBS事件最高裁

判決の国内消尽に関する説示に由来し，これを

増幅ないし変質させたものと思われる。

BBS事件最高裁判決が特許権の国内消尽を認

めた根拠としては，①商品の自由な流通の阻害

の防止ないし取引の安全保護，②譲渡契約当事

者間における合理的意思の推認ないし特許権者

による黙示的許諾，③特許権者の二重利得の禁

止，が説かれている10）。このうち②の合理的意

思推認論の基礎となったと思われる最高裁判決

の判決文は，「一般に譲渡においては，譲渡人

は目的物について有するすべての権利を譲受人

に移転し，譲受人は譲渡人が有していたすべて

の権利を取得するものであり，特許製品が市場

での流通に置かれる場合にも，譲受人が目的物

につき特許権者の権利行使を離れて自由に業と

して使用し再譲渡等をすることができる権利を

取得することを前提として，取引行為が行われ

るものであって，仮に，特許製品について譲渡

等を行う都度特許権者の許諾を要するというこ

とになれば，市場における商品の自由な流通が

阻害され，特許製品の円滑な流通が妨げられて，

かえって特許権者自身の利益を害する結果を来

し，ひいては『発明の保護及び利用を図ること

により，発明を奨励し，もつて産業の発達に寄

与する』（特許法１条参照）という特許法の目

的にも反することになり，」（下線は筆者によ

る。）であって，この判文の下線部分は，商品

の自由な流通の阻害の防止という根拠を導入す

るための前提としての説示である。これを，契

約当事者の合理的推認論として，特許権の国内

消尽の独立した根拠であるといってよいのか，

また，この説示を，特許権消尽の範囲の制限の

根拠として用いてよいのか，問題の残るところ

である。本項で扱う本判決判示の上記の場合，

より一般的には，〔判旨〕４で説かれた特許製

品に物理的な変更が加えられない場合等におい

ては，取引の安全保護の観点を第一とする立場

から，特許権は消尽し，その行使は許されない

と解すべきであろう。この場合，特許権者は当

該特許製品について一度は対価を得ているので

あるから，対価を得る機会が全くなかったわけ

ではない11）。本判決は，第１類型に該当するも

ののうち，「社会通念上効用を終えたもの」と

して，「使用回数ないし使用期間が一定の回数

ないし期間に限定されることが，法令等におい

て規定されているか，あるいは社会的に強固な

共通認識として形成されている場合がこれに当

る」として，「社会通念」をさらに限定して明

確性を維持しようとしているが，それでもなお，

具体的な適用の場において不明確さが残るし，

法規制の問題は，特許権の保護とは別個の問題

であるというべきであろう12）。

10．本判決の説く，特許権が消尽せず特許権

の行使が許される第２類型の判断基準は，「生

産」という表現こそ用いられていないものの，

特許製品の譲受人が当該特許製品に加えた加工

等が新たな「生産」と評価し得るかどうかによ

り特許権侵害の成否を決する「生産アプローチ」

の判断基準と実質的に異ならず，私見もこの判

断基準自体に異議はない。これを特許権が消尽
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しない場合というか，新たな生産による特許権

侵害に該当するというか，という表現上の問題

が残るだけである。

11．私見によれば，物の発明に係る特許権の

国内消尽については，次のように考えるのが妥

当である13）。特許権者又は実施権者がその特許

製品を譲渡し適法に流通に置いたとき，当該特

許製品に関する限り，生産の態様による実施以

外の実施権は消尽する。この消尽の効果は，一

律に無条件で生じ，特許権者が譲渡の際に反対

の意思を表示することにより権利を留保する余

地はない14）。この消尽の効力の及ぶ範囲に限定

はなく，一旦生じた消尽の効果が，その後に生

じた事情により消滅すること（消尽の効果の消

滅）を考える必要はない。このような消尽の効

果の消滅を認めることは，消尽の最大の根拠で

ある取引の安全保護の要請に背くことになるか

らである。適法に流通に置かれた特許製品で未

だその効用を終えていないもの，あるいは既に

その効用を終えたもの（残骸）に加工又は交換

が加えられた場合には，その加工又は交換が新

たな「生産」と評価できるかどうかにより，新

たな生産と評価される場合に，特許権の消尽の

効果とは別個に，特許権の行使を認めれば足り

る15）。

結局，本判決が定立する，物の発明に係る特

許権が消尽しない類型のうち第１類型には，既

に述べたとおり，難点があり賛成できないが，

第２類型については，この場合を特許権が消尽

しない場合と位置付けることの是非は別とし

て，特許権行使許否の判断基準としては，基本

的に賛成できる。

なお，特許権の消尽とは，特許製品の譲渡等が

あった場合に適用される信義則を一定の類型に

対して定型化したものである旨の見解がある16）。

傾聴すべき見解であるが，重要なのは，その定

型化の具体的内容であると思われる。

12．〔判旨〕４は，原審判決が特許権侵害の成

否を，特許製品に施された加工又は交換が「修

理」であるか「生産」であるかにより判断した

判断手法を是認できないとするものである。し

かしながら，この判示に賛成できないことにつ

いては，既述のとおりである。

13．物の発明の特許権の国内消尽の本件への

あてはめ

本判決は，本件発明１（「液体収納容器」・

インクタンクの発明）に係る特許権について，

「Ｙ製品については，当初に充填されたインク

が費消されたことをもって，特許製品が製品と

しての本来の耐用期間を経過してその効用を終

えた後に再使用又は再生利用がされた場合（第

１類型）に該当するということはできないが，

丙会社によって構成要件Ｈ及びＫを再充足させ

る工程によりＹ製品として製品化されたこと

で，特許権につき第三者により特許製品中の特

許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は

一部につき加工又は交換がされた場合（第２類

型）に該当するから，本件発明１に係る本件特

許権は消尽しない。」と判示し，ＸはＹに対し，

本件発明１に係る本件特許権に基づき，国内販

売分のＸ製品に由来するＹ製品の輸入，販売等

の差止め及び廃棄を求めることができると判断

し，Ｙの行為は新たな生産に当たると認められ

ないとしてＸの特許権行使を許さなかった原審

判決を取り消した。本件のＹ製品は，一言でい

えば，インク費消後のＸ製品のインクタンクを

洗浄し，これに一定量のインクを再充填したも

のである。ただ，この一定量のインクの充填は，

構成要件Ｋとして本件発明の請求項１に記載さ

れている。しかし，インクタンクである以上，

インクを充填することは当然であるから，本判

決の上記判断には疑問がないわけではない。

14．本判決は，本件発明１（物の発明）に係

る特許権に基づくＸの請求を認容したから，本

来本件発明10（物を生産する方法の発明）に基

づく権利行使の許否について判断する必要はな
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かったが，判決はその旨を説示しつつ，「事案

にかんがみ」これらの点についても，消尽の主

張と併せて，予備的主張である黙示の許諾の主

張に対しても判断を示している。〔判旨〕５及

び６がこれに該当する部分である。

15．物を生産する方法の発明に係る方法によ

り生産された成果物（国内販売分に由来するも

の）の使用，譲渡等について（〔判旨〕５）

〔判旨〕５は，物を生産する方法の発明に係

る方法により生産された物（成果物）（国内販

売分）に関する特許権の消尽について，物の発

明に係る特許権の国内消尽と同様に扱われるべ

き旨を判示するが，判旨は，この点に関する限

り正当である。

16．物を生産する方法の特許発明の使用につ

いて（〔判旨〕６）

方法の発明自体については，本来，特許権の

消尽の問題は生じ得ない17）。本判決は，この原

則を確認した上，判示の（ア）及び（イ）の場

合には，特許権の行使は許されない旨判示する。

その根拠は示されていないが，おそらく特許権

者の黙示の承諾によるものであろう。

17．国外販売分に由来するＹ製品について

本判決は，国外販売分のＸ製品に由来するＹ

製品に対する特許権の消尽ないし特許権行使の

可否について，本件発明１（物の発明）（〔判旨〕

７），本件発明10（物を生産する方法の発明）

の成果物（〔判旨〕８），本件発明10の方法の使

用（〔判旨〕９）のそれぞれにつき，BBS事件

最高裁判決に依拠し，特許権の国内消尽と国際

消尽について同判決が示した判断基準の差異に

配慮しつつ，国外販売分に由来するＹ製品に対

する特許権行使の可否を，国内販売分に由来す

るＹ製品に対するものに準じる判示を示してい

る。これらに対する筆者の見解も国内販売分に

由来するＹ製品に関し既述したものと基本的に

変らない。

追　記　本稿の脱稿後，横山久芳「特許製品の

リサイクルと消尽理論－インクタンクリサイク

ル事件大合議判決を読んで」ジュリスト1316号

34頁に接した。

注　記

1） この最高裁判決については，三村量一・判例解

説（最高裁判所判例解説民事篇平成９年度764頁）

があり，同判決に対する判例評釈その他の参考

文献はそこに詳しい。

2） 判例評釈として，拙稿〔判批〕知財管理51巻６

号957頁，滝井朋子〔判批〕判例評論504号（判

例時報1731号）31頁，布井要太郎『判例知的財

産侵害論』（2000年）255頁，横山久芳〔判批〕

ジュリスト1201号148頁がある。

3） 福田親男〔判批〕大場正成先生喜寿記念・特許

侵害裁判の潮流（2002）509頁，桐原和典〔判批〕

CIPICジャーナル106巻67頁がある。

4） 横山久芳〔判批〕「特許判例百選」（第三版）130

頁，倉内義朗〔判批〕パテント55巻10号29頁が

ある。

5） 前掲注２）及び注４）の横山〔判批〕。

6） 前掲注２）の横山〔判批〕151頁，拙稿〔判批〕

962頁，滝井〔判批〕34頁。

7） 前掲注４）の横山〔判批〕131頁。

8） 東京地裁平成16年12月８日判決（判例時報1889

号110頁）。これについての判例評釈として，

吉田広志〔判批〕判例時報1909号（判例評論563

号）185頁，帖佐隆〔判批〕特許ニュース平成17

年10月21日号１頁がある。

9） 前掲注２）の滝井〔判批〕196頁，拙稿〔判批〕

962頁。

10） 前掲注１）の三村・判例解説793頁。その他，例

えば，渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』〔第２版〕

（2006年）334頁。

11） 田村善之「修理や部品の取替えと特許権侵害の

成否」知的財産法政策学研究６号33頁，37，38

頁。なお，関連したテーマにつき，吉田広志

「用尽とは何か－契約，専用品，そして修理と再

生産を通して－」同号71頁がある。

12） 田村・前掲注11）の論文38頁。

13） 前掲注２）の拙稿〔判批〕962頁。

14） 前掲注１）の三村・判例解説793頁参照。

15） 前掲注２）の滝井〔判批〕34頁，前掲注３）の
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桐原〔判批〕70頁。

16） 玉井克哉「日本国内における特許権の消尽」

（『新裁判実務大系（4）知的財産関係訴訟法

（2001年）233頁，255頁。なお，関連するものと

して，同「アメリカ特許法における権利消尽の

法理（1），（2）」パテント54巻10号19頁，同巻11

号31頁がある。

17） 中山信弘『工業所有権法上（第２版）』（平成10

年）362頁，仙元隆一郎『特許法講義〔第四版〕』

（2003年）162頁。

（原稿受領日　2006年７月７日）
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