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　抄　録　メーカとユーザ間，部品メーカと最終製品メーカ間など，いわゆる川上・川下企業間での
共同開発が増えており，これに伴い両者の間で特許等を共有する事例も増えています。ところが，当
該特許の活用の仕方や思惑で，両者にはずれが生じやすく，最悪紛争に至ってしまうことになります。
本稿では，一番問題となりやすい川下企業の自己実施に関し，事例とその判例を踏まえた法的限界点
について説明するとともに，その対策としての契約書案を提案いたします。
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1 ． はじめに

昨今，メーカとユーザ間，部品メーカと最終
製品メーカ間など，いわゆる川上企業（ここで
は，メーカや部品メーカをいいます）・川下企業
（ここでは，ユーザや最終製品メーカをいいま
す）間での共同開発が増えており，これに伴い，
特許などの知的財産権を共有することも増えて
きています。このような企業間では，共有して
いる知的財産権の活用の態様が異なっているた ＊  株式会社IHI　Fumihiro UENO

今更聞けないシリーズ：No.55

め，同業の企業間で共有している知的財産権の
活用とは異なった対応が必要となってきます。
本稿では，川上・川下企業間で共有している
知的財産権の実施に関して，両者の見解の差が
もっとも顕著になる点として，共有特許の川下
企業における自己実施の範囲について，事例を
通じて解説いたします。

2 ．  事例検討～川上企業の自己実施の
範囲は？

2．1　事　　例

ここで，次のような事例を考えます。

ユーザＡ ： 輸送サービスを提供している企
業。製造能力は有していない

メーカＢ ： 輸送用機器を製造する企業
発明Ｃ ： 輸送用機器の安全装置に関する

発明
メーカＤ ： メーカＢとは競業関係にある企業

ユーザＡとメーカＢとが発明Ｃについて共同
で特許出願して権利化しましたが，共有特許の

川上・川下企業間での共有特許の
川下企業の自己実施範囲
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取扱いに関する特段の定めはないと仮定しま
す。また，輸送用機器は，メーカＢがユーザＡ
の仕様書に基づいて設計し，ユーザＡの承認を
得て製造し，納入後にユーザＡの検査（立会い
試運転など）により要求仕様を満足することが
確認されて納入完了となるものと仮定します。

2．2　ユーザＡの自己実施の範囲

前節に示した事例において，ユーザＡが製造
能力を有している場合，メーカＢの同意を得るこ
となく，自社内において発明Ｃの安全装置を備
えた輸送用機器を製造することが可能であるこ
とは，特許法第73条第２項より自明のことです。
では，製造能力を有していないユーザＡが発
明Ｃの安全装置を備えた輸送用機器を，価格抑
制や調達先の複数化を求め，メーカＢだけでは
なくメーカＤにも製造させたいと考えた場合，
メーカＢの同意を得ることなくメーカＤに製造
させることは可能でしょうか？
答えは，「一定の要件を満たすことで可能と
なります。」です。以下の各項で，その要件と
法的根拠について説明します。

3 ． 第三者の実施と自己実施

3．1　共有特許の実施

ここで基本に立ち返り，共有特許の実施につ
いて確認します。特許法第73条第２項，第３項
が該当します。以下に該当する条文を示します。

ここで規定されているのは，各共有者は，自
ら実施することは自由に行うことができます
が，第三者に実施させるためには，他の共有者
の同意を要する，ということです。
前節の設問は，特許法の規定を踏まえると，

「ユーザＡがメーカＤに実施させる場合に，メ
ーカＢの同意が必要となる特許法第73条第３項
に基づく通常実施権の許諾ではなく，メーカＢ
の同意を得ることなく実施することができる特
許法第73条第２項に基づくユーザＡの自己実施
とみなすことはできるか？」と読み替えること
ができます。

3．2　自己実施とみなせる要件

第三者に実施させることを自己実施とみな
す，という前節での設問の読み替えは，一見，
矛盾があるように見えます。しかしながら，企
業活動の実態を考えると，製品の製造過程のす
べてを自社内で行っている会社はあまり多くな
く，製造過程の一部，あるいは自らは設計のみ
行い製品の製造すべてを第三者に委託し行わせ
ている会社が多いかと思います。このような場
合，当該第三者に実施させるときに，次の三要
件を満たしている場合には，当該第三者での実
施は実質的に自己実施の延長とみなされます。
この場合当該第三者を「一機関」と言います。

上記の三要件は，旧法下の実用新案に関する
裁判である「模様メリヤス事件」１）の判例で示
されたものであり，その後，「蹄鉄事件」２）に
おいても同様の判決が出されています。したが
って，日本法においては，以上の三要件を満た

　２　特許権が共有に係るときは，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。
　３　特許権が共有に係るときは，各共有
者は，他の共有者の同意を得なければ，その
特許権について専用実施権を設定し，又は他
人に通常実施権を許諾することができない。

• 委託者と受託者の間に工賃を支払った上
で製造させる契約があること。

• 受託者が委託者のみに納入し，他の者に
は販売していないこと。

• 原料の購入，製品の販売，品質，仕様な
どは，委託者の指揮監督があること。
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していれば，第三者の実施が自己の一機関での
実施とみなされ，自己実施の範疇と解されると
いえ３），換言すると，受託者が委託者の「道具」
となっているといえます。

3．3　判例の解説

以下に「模様メリヤス事件」と「蹄鉄事件」
の判決のポイントの解説をいたします。
「模様メリヤス事件」は，次のような事件で
した。
模様メリヤスに関する実用新案権を，Ｘ，Ａ

およびＢが共有していました。ここで，ＡがＹ
に当該実用新案権の権利範囲である模様メリヤ
スを製造させていましたが，その事実を知った
ＸがＹを権利侵害であるとして訴えた事件です。
旧憲法下での最終審である大審院まで争われ
た結果，次のように判示されました。

ＡとＹとの間には，以下に示す契約関係があ
ったことから，ＡがＹを登録実用新案に係る製
品の製作・販売をなすに当たり，その機関とし
て，Ｙを使用したに過ぎないので，Ｙの実施は，
Ｙ自身の実施ではなく，Ａの実施とみなせる。

また，「蹄鉄事件」は，次のような事件でした。
Ｘと個人Ａが，蹄鉄に関する実用新案権を共
有していました。ここで，ＡがＹに，当該実用
新案権の権利範囲である蹄鉄を製造させ，Ａが
経営する会社Ｂに納入させていたところ，Ｘが
Ｙを権利侵害であるとして訴えた事件です。
控訴審判決を不服として上告したＸの訴えを
最高裁が棄却し，控訴審判決を支持したため，

控訴審判決で確定したものです。
裁判における事実認定は以下のとおりです。

控訴審では，上記の事実認定のうち，ア～エ
を重視し，「Ｙは，『共有者の一人であるＡの一
機関として』製造していたもので，Ａが自己の
支配管理化の下に実用新案権の実施をしたもの
と解すべきである」と判断し，Ｙによる実用新
案権の侵害ではなく，Ａによる自己実施である
と判示しました。その際，控訴審判決は，「製
品の代金は，実質的には売買代金とみるべきで
はなく，材料費・設備売却の要素と工賃を含む
もの」と認めました。

3．4　 メーカＤの実施をユーザＡの自己実
施とみなすための要件

前２節で説明しましたように，メーカＢの承
諾を得ることなく，メーカＤに発明Ｃを実施さ
せるためには，メーカＤがユーザＡの一機関と
して発明Ｃを実施することが必要です。すなわ
ち，ユーザＡがメーカＤに輸送用機器，あるい

ア． Ｙは，Ａの指示により製品を製造し，
これをＡの経営する会社Ｂに引渡して
いる。

イ． 製品の金型は，Ａが作り，Yに供給し
ている。

ウ． 製造量および販売単価は，Ａが決めて
いる。

エ． 製品には，Ａが指示した商標が付され
ている。

オ． ＹとＡとの間には，資本的な関係はな
い。

カ．材料は，Ｙの負担で調達している。
キ． Ｙは，製造工程の合理化による利潤を
享受し，反面，不良品・コストの上昇
等のリスクを自ら負担している。

ク． Ｙの帳簿上，加工賃ではなく，製品の
売上として計上されている。

•ＡはＹに工賃を支払っていた。
• 原料の購入，製品の販売・品質・模様等
はすべてＡの指揮監督の下になされた。

• Ｙは，製品を全部Ａに引き渡し，一つも
他の者には販売したことはない。
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は発明Ｃに係る安全装置を製造させる場合に以
下を満たすことが必要４）です。

ここで注意を要するのは，発明Ｃは，輸送用
機器全体に係る発明ではなく，その一部品であ
る安全装置に係る発明である，ということです。
したがって，ユーザＡが作成した輸送用機器の
仕様に基づきメーカＤが設計を行う場合，少な
くとも発明Ｃに係る安全装置については，ユー
ザＡの指揮監督下で行われていることが明確に
なるよう，ユーザＡが設計するなどの措置が必
要となります。この事例の場合，発明Ｃに係る
安全装置を含め輸送用機器は，ユーザＡの仕様
書に基づきメーカＢにより設計されています。
発明Ｃに係る安全装置及び輸送用機器の設計成
果物がメーカＢに帰属している場合，ユーザＡ
が，前記発明Ｃに係る安全装置のメーカＢによ
る設計成果物を，メーカＤに開示して作らせる
のは，ユーザＡとメーカＢの間の秘密保持義務
に抵触するほか，ユーザＡの一機関としてメー
カＤに製造させるための要件である指揮監督性
に疑義が生じるのでやってはならないのはいう
までもありません。
一方，発明Ｃに係る安全装置が，ユーザＡと

メーカＢが共同で設計したもので，その成果物
を両者で共有している場合，当該安全装置の設
計成果物をユーザＡからメーカＤに提示して製
作させることは，前記の指揮監督性の点の問題
は生じないと考えられます。しかしながら，ユ
ーザＡがメーカＢとの間で負っている秘密保持
義務に抵触しない場合に限られます。

4 ． 契約のポイント

以上に述べたように，法律の解釈上，ユーザ
ＡとメーカＢとで共有している発明Ｃは，所定
の要件を満たすことで，ユーザＡがメーカＤに
一機関として，すなわち自己実施の範疇として，
メーカＢの承諾を得ることなくできることがわ
かりました。しかしながら，メーカＢにとって
は，メーカＤの実施がユーザＡの一機関として
の実施かどうか判然としないため，メーカＤの
実施の差止を請求する可能性が否定できません
ので，ユーザＡとしては，このような場合に備
える必要があるかもしれませんし，逆にメーカ
Ｂにとってみれば，自らの貢献もある発明Ｃを
競業関係にあるメーカＤに実施させるというこ
とは，承諾しかねるかもしれません。したがっ
て，ユーザＡにとっても，メーカＢにとっても，
このような場合にどうするのか，ということを
約束しておくことは重要です。
以下の各項に，ユーザＡ，メーカＢそれぞれ

の立場で，共同研究・開発契約時点や出願の時
点でどのような約束を取り交わすべきである
か，ポイントを示します。

4．1　ユーザＡの視点

ユーザＡがメーカＢとの間で特許を共有する
のは，①当該特許の実施に係る製品のメーカＢ
による競合他社への販売に制限を課すととも
に，自己への供給に滞りが起こらないようにさ
せること，②メーカＤやその他のメーカに自由
に製造させられるようにすること，が目的であ
る考えられます。したがって，ユーザＡとして
は，前記の点について手を当てるようメーカＢ
と約定しておく必要があります。
以下に，前記の点のうち，本稿の主題である

②についての契約書の条文例を示します。

• ユーザＡとメーカＤとの間に，製造委託
契約などが結ばれていること。

• メーカＤが輸送用機器の全数をユーザＡ
に納入し，他の第三者に販売しないこと。

• 発明Ｃに係る安全装置に関して，材料・
仕様等はユーザＡの指揮監督下にあるこ
と。
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4．2　メーカＢの視点

メーカＢにとっては，ユーザＡとの間で特許
を共有するのは，当該特許の実施に係る製品の
独占的な受注を目的とするものと考えられ，自
己の貢献あってこその特許を第三者に，共有者
であるユーザＡの自己実施の範疇であろうと
も，無償で実施されることは避けたい事態であ
ると考えられます。したがって，メーカＢとし
ては，共同出願契約において，①第三者の実施
を，ユーザＡの自己の一機関での実施を含め認
めない，少なくとも，それを認めるかどうかに
ついて，自分で判断できるようにする，また，
②第三者にユーザＡが実施させる場合には，い
かなる場合であろうとも実施料の配分を受けら
れるようにする，というような，約束を取り交
わしておく必要があります。
以下にその条文例を示します。

また，これら第Ｙ条や第Ｚ条に，一定期間に
ついては，いかなる場合であろうとも第三者へ
の実施許諾を認めない規定を入れる場合もあり
ます。ただしその期間の設定は，独占禁止法に
抵触しない範囲で適切に設定する必要があるの
はいうまでもないことと思います。

ただし，かかる自己実施には，自己の一機
関として第三者に実施させる場合は含まな
いものとする。
２　ＡおよびＢは，いかなる態様であろう
とも本件特許を第三者に実施させる場合に
は，相手方の事前の書面による承諾を得な
くてはならない。当該第三者から実施料の
支払いを受ける場合，ＡおよびＢは，その
持分に応じて当該実施料の分配を受けるも
のとし，自己の一機関として第三者に実施
させた場合には，当該実施させたＡまたは
Ｂが，相手方が得るべき実施料を相手方に
支払うものとする。
・ 第三者の実施時には，実施料の支払いを
求める場合

　第Ｚ条（特許の実施）
　ＡおよびＢは，本件特許を相手方の事前
の書面による承諾を得ることなく，無償で
自由に実施することができるものとする。
ただし，かかる自己実施には，自己の一機
関として第三者に実施させる場合は含まな
いものとする。
２　ＡおよびＢは，本件特許を第三者に実
施させる場合には，相手方の事前の承諾を
得ることなく，第三者に通常実施権を許諾
することができるものとする。かかる実施
により得られた実施料は，ＡおよびＢがそ
の持分に応じて分配されるものとする。

第Ｘ条（特許の実施）
　ＡおよびＢは，本件特許（発明Ｃに基づ
く特許。以下同じ）を相手方の承諾を得る
ことなく，自由に無償で実施することがで
きる。ただし，かかる自己実施には，第三
者に自己の一機関として実施させる場合を
含むものとする。
２　ＡおよびＢは，第三者に本件特許の通
常実施権を許諾する場合，相手方から書面
により事前に承諾を得るものとする。かか
る実施許諾により得られた実施料は，ＡＢ
の持分に応じて両者に配分されるものとす
る。

・第三者の実施可否をＢが判断する場合
　第Ｙ条（特許の実施）
　ＡおよびＢは，本件特許を相手方の事前
の書面による承諾を得ることなく，無償で
自由に実施することができるものとする。
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5 ． おわりに

以上に述べたように，共有特許であろうとも，
一定の要件を備えることで，共有相手の承諾を
得ることなく第三者に自己の一機関として特許
を実施させることは可能です。しかしながら，
川上・川下企業間で特許を共有する場合，川上
企業と川下企業とでは，当該特許の活用の仕方
が異なってきますから，両者の間で，その活用
の仕方の異なる点で紛争を招くことになってし
まっては，せっかくの特許を共有する意味が失
われます。したがって，双方が納得できるよう
活用の仕方について出願時点で合意を取ってお
くことが重要です。本稿が，相手方の立場を慮
り，交渉の落着点，できれば，Win-Winの関係
を見出すための一助となることを願って，本稿
を終えます。

なお，本稿の執筆にあたっては，ライセンス
第１・第２委員会よりご協力をいただきまし
た。

注　記

 1） 大審院昭和13年12月22日判決，昭和13年（オ）第
1145号「模様メリヤス事件」

 2） 仙台高裁秋田支部昭和48年12月19日判決，昭和
47年（ネ）第20号（秋田地裁昭和47年２月７日判
決，昭和46年（ワ）第163号）「蹄鉄事件」

 3） 要件の一つ目については，模様メリヤス事件で
は工賃を要件として挙げていたが蹄鉄事件では
委託製造であり，必ずしも要件として必要では
ないとの説もあります。（竹田稔，知的財産権侵
害要論（特許・意匠・商標編），発明協会）

 4） もちろん，形式的にこれらの要件を満足してい
れば万全というものではなく，事案ごとの事情
を総合的に考慮して判断する必要があります。
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３　Ａは，本契約締結後，少なくともＮ年
間は第三者への本件特許の実施許諾また
は，第三者に自己の一機関としての実施さ
せる許諾をＢに求めないものとする。
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