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Ⅰ．日本の消尽論について（2つの最高裁判決）

１．BBS最高裁判決(1)（平成 9年 7月 1日）

（１） 国内譲渡⇒「消尽」理論

BBS 最高裁判決は，「①特許法による発明の保護

と社会公共の利益との調和，②商品の自由な流通・

特許製品の円滑な流通の確保，これを通じた特許権

者自身の利益保護，ひいては特許法の目的の実現，

及び③特許権者に二重の利得を認める必要がないこ

と」を理由として，物の発明について，特許権の国

内消尽を肯定した。

BBS最判は，傍論ではあるものの，特許権者又は

実施権者が特許製品を国内で譲渡した場合，特許権

が「消尽」し，その譲受人又は転得者が業として当

該特許製品を譲渡，使用等をする行為は特許権侵害

とならないことを判示した。

（２） 国外譲渡〜国際消尽否定⇒y黙示の授権|理論

BBS最判は「特許権者が国外において特許製品を

譲渡した場合には，…特許権者は，特許製品を譲渡

した地の所在する国において…対応特許権を有する

場合であっても，我が国において有する特許権と…

対応特許権とは別個の権利であることに照らせば，

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」
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本稿においては，日米の裁判例に基づいて，特許権者等が間接侵害品を譲渡した場合に特許権の「消尽」（又

は，*黙示の承諾/）が認められる要件を比較・検討した。なお，本稿Ⅴ．項において主に検討した重要裁判例

の要旨を整理したので，適宜参照されたい。

本稿Ⅵ．項においては，日米下級審裁判例を検討し，「消尽」を回避するための方策を考察した。ここで，「消

尽」を回避するとは，①ライセンス契約に適切な条件を付けることで*許諾/の範囲を限定する観点，②所有

権留保により*譲渡/を否定する観点，及び，③請求項の記載方針という観点が考えられる。ライセンス契約

の条件については，日米ともに，「消尽」を回避しうる*条件/と「消尽」を回避できない*条件/がある。

要 約

会員・弁護士 高石 秀樹

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」
（＋消尽を回避しうるライセンス契約，クレームの考察）



特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国にお

いて特許権に基づく権利を行使したとしても，これ

をもって直ちに二重の利得を得たものということは

できない」と指摘した上で，「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」と判示した。

BBS 最判は，この理由として，「特許権者が留保

を付さないまま特許製品を国外において譲渡した場

合には，譲受人及びその後の転得者に対して，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もの

と解すべきである。」と判示し，特許権者等による国

外譲渡の場合は，国内譲渡の場合の特許権の「消尽」

と異なり，y黙示の授権|という理論構成を採用し

た。

これにより，譲受人との間で当該製品の販売先・

使用地域から日本を除外する旨を合意して，権利を

留保した場合は，y黙示の授権|は否定される。この

場合に，譲受人及び転得者に対して当該特許権を行

使できるという意味で，BBS最判が述べたところの

「消尽」とy黙示の授権|との相違は，実質的な意味

がある。

（３） BBS最判は，特許権者等がy直接侵害品|を譲

渡した場合の判決である。

これに対し，特許権者等がy間接侵害品|を国内

譲渡又は国外譲渡した場合にも，消尽理論ないし黙

示の授権が認められるか否かは，別問題である。

この点，物の発明に係る特許権者等がy間接侵害

品|を国内譲渡又は国外譲渡した場合については，

知財高裁大合議平成 25 年(ネ)第 10043 号判決（以

下「iPhone 大合議判決」という）が判示した。

他方，方法の発明に係る特許権者等がy間接侵害

品|を国内譲渡又は国外譲渡した場合については，

知財高裁大合議平成 17 年(ネ)第 10021 号判決（以

下「インクタンク大合議判決」という）が判示した。

インクタンク大合議判決は，最高裁判決（平成 18 年

(受)第 826 号）により，物の発明に係る特許権の消

尽に関する判示部分が覆されたものの，方法の発明

に関する判示部分は上告審において審理されていな

いから，法規範としての意義は失われていない。

これら 2件の知財高裁大合議判決については，下

掲Ⅱ．項及びⅢ．項において詳しく検討する。

２．インクタンク最高裁判決(2)（平成 19 年 11 月 8日）

（１） BBS最判の事案は，特許権者等が譲渡した特許

製品がそのまま第三者に譲渡された事案であり，消

尽が成立する典型的な事案であった。

これに対し，特許権者等が譲渡した特許製品につ

いて加工・部材交換がされた製品が譲渡等された場

合も，「消尽」ないしy黙示の授権|により，譲受人

等が業として当該特許製品を譲渡，使用等をする行

為が特許権侵害とならないかという問題がある。

インクタンク最高裁判決は，物の発明に係る特許

発明について，特許権者が譲渡した特許製品（イン

クタンク）を消費者が使用してインクが消費された

ものを回収した第三者が，インクを再充填して販売

した事案であり，当該販売行為が「消尽」ないしy黙

示の授権|により特許権侵害とならない要件が争わ

れた事案である。

同最高裁判決は，BBS 最高裁判決を引用した上

で，「特許権の消尽により特許権の行使が制限され

る対象となるのは，飽くまで特許権者等が我が国に

おいて譲渡した特許製品そのものに限られるもので

あるから，特許権者等が我が国において譲渡した特

許製品につき加工や部材の交換がされ，それにより

当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造

されたものと認められるときは，特許権者は，その

特許製品について，特許権を行使することが許され

る…」と判示した。

このように，インクタンク最高裁判例は，「同一性

を欠く特許製品が新たに製造された」と認められる

場合には，特許権が「消尽」ないしy黙示の授権|

とされず，特許権を行使できることを示した。

なお，インクタンク最高裁判例は，上記判示に続

いて，「特許製品の新たな製造に当たるかどうかに

ついては，当該特許製品の属性，特許発明の内容，

加工及び部材の交換の態様のほか，取引の実情等も

総合考慮して判断するのが相当であり，当該特許製

品の属性としては，製品の機能，構造及び材質，用

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」
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途，耐用期間，使用態様が，加工及び部材の交換の

態様としては，加工等がされた際の当該特許製品の

状態，加工の内容及び程度，交換された部材の耐用

期間，当該部材の特許製品中における技術的機能及

び経済的価値が考慮の対象となるというべきであ

る。」と判示した。

（２） ここで，米国判例上の，特許権者等が譲渡した

特許製品について加工・部材交換がされた製品が譲

渡等された場合の「消尽」の取り扱いについて簡単

に触れておく。

2013 年 5 月 13 日の Bowman v. Monsanto 米国

連邦最高裁判決(3)は，Monsanto から購入した種を

1シーズンに限り作付けできる旨のライセンスを受

けた Bowman が，収穫した種を次のシーズンに作

付けした事案において，消尽論とは，「特許製品の販

売が行われた場合は，そこで一度発明の対価が支払

われているため，その製品のy使用（use）|やy再

販売（resell）|に特許権者は重ねて特許権を行使で

きない」という理論であるから，特許製品を新たに

y製造（make）|することには及ばないとして，特許

権行使を認めた。

また，1992 年の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）

におけるMallinckrodt事件判決は，「特許権の対象

である物を無条件で販売しても，その物をy再生産

（reconstruction）|してはならないことの対象には

なる。特許権の対象である物を使用する購入者の権

利は，再生産にまで拡大されない。何故なら，再生

産は，新しい物を生産することと類似すると見做さ

れるからである。」と判示した(4)。

したがって，「消尽」理論が（譲渡又はライセンス

された）特許製品と同一性を欠く特許製品を新たに

製造することに及ばないという理論構成について

は，日米裁判例は齟齬しないと言える。

Ⅱ．間接侵害品の譲渡による，物の発明に係る特

許権の消尽（iPhone 知財高裁大合議判決）

１．はじめに

（１） iPhone 知財高裁大合議判決(5)（平成 26 年 5月

16 日）における争点は以下のとおり多岐に亘ってお

り，特に FRAND の抗弁（Fair & Reasonable &

Non-Discriminatory である条件でライセンスをす

る義務がある旨の抗弁）及び損害論が注目されてい

るが，傍論ではあるものの，特許権者による間接侵

害品の譲渡による物の発明に係る特許権の消尽につ

いて一般的規範を示した点においても重要である。

iPhone 知財高裁大合議判決における争点は，下

掲①乃至⑦の各争点であるところ，本稿において

は，争点④に関する判示部分のみを検討する。

なお，iPhone 知財高裁大合議判決は，物の発明に

関する争点①と方法の発明に関する争点②は「選択

的な関係に立ち，争点③以下の判断は争点①と共通

であるから，間接侵害の成否は判断しない」とした。

しかし，（インクタンク知財高裁大合議判決が指

摘したとおり，）物の発明と異なり，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以上，iPhone 知財高裁大

合議判決は，物の発明に関する間接侵害品の譲渡と

消尽に関する争点④において示した規範が，方法の

発明についても全く同様に妥当すると判示したとま

では解されない。

≪ iPhone 知財高裁大合議判決における争点≫

①本件各製品についての本件発明 1の技術的範囲

の属否

②本件発明 2に係る本件特許権の間接侵害（特許

法 101条 4 号，5号）の成否

③特許法 104条の 3第 1項の規定による本件各発

明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否

④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（間

接侵害品の譲渡と消尽理論）

⑤控訴人の本件 FRAND 宣言に基づくアップル

社と控訴人間の本件特許権のライセンス契約の

成否

⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求

権の行使の権利濫用の成否

⑦損害額（FRAND宣言された特許権について）

（２） 最初に，iPhone 大合議判決は，「控訴人とイン

テル社間の変更ライセンス契約による実施許諾は終

了しており，また仮に存続していたとしても，本件

ベースバンドチップは同契約による実施許諾の対象

とはならない…」と判示して，消尽に関する判示部

分が傍論であることを明らかにしている。

もっとも，Jurist2015 年 1月号の特集「知財高裁

大合議再読」において，iPhone 大合議判決について

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」
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は「FRAND」と「消尽関係」が別の論者によりそれ

ぞれ評釈されていることからも，日本の特許実務に

おいて，消尽に関する判示部分が重要視されている

ことが判る。

以下，消尽に関する争点④の判示部分を検討す

る。

２．物の発明に係るM特許権者又は専用実施権者T

が間接侵害品を譲渡した場合

（１） 特許権者又は専用実施権者が，日本国内で，物

の特許発明の生産にのみ用いる物（第三者が生産，

譲渡等すれば特許法 101条 1 号に該当することとな

るもの。以下「1号製品」という。）を譲渡した場合

について，iPhone 大合議判決は，「当該 1 号製品に

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 1号製品の使用，

譲渡等…には及ばず，特許権者は，当該 1号製品が

そのままの形態を維持する限りにおいては，当該 1

号製品について特許権を行使することは許されない

と解される。」と判示して，譲渡された間接侵害品自

体を譲受人がそのままの形態で譲渡等する行為は，

「消尽」理論により，特許権を行使されないとした。

（２） 問題は，第三者が当該 1号製品を用いて特許製

品を生産した場合である。この場合は，前掲 BBS

最判及びインクタンク最判を引用して，「しかし，そ

の後，第三者が当該 1号製品を用いて特許製品を生

産した場合においては，特許発明の技術的範囲に属

しない物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属

する物が作出されていることから，当該生産行為

や，特許製品の使用，譲渡等の行為について，特許

権の行使が制限されるものではないとするのが相当

である」と判示して，消尽しない旨を明らかにした。

iPhone 大合議判決は，1号製品を用いて特許製品

を生産した場合は「特許発明の技術的範囲に属しな

い物を用いて新たに特許発明の技術的範囲に属する

物が作出されている」ことを理由に，インクタンク

最判が示した「同一性を欠く特許製品が新たに製造

された」場合に相当するとした。この論理を形式的

に理解すれば，1 号製品が特許発明の殆ど全ての構

成を備えており，些末な構成を備えていない場合も

消尽しないことになる点で問題が有り得るところで

あり，後述するとおり，Quanta 米国最高裁判例と

の整合性が問題となる。

なお，iPhone 大合議判決は，「のみ」要件に係る

特許法 101条 1 号の間接侵害品について判示した

が，「不可欠」要件に係る特許法 101条 2 号の間接侵

害品についても同様の議論が妥当すると考えられ

る。すなわち，特許権者又は専用実施権者が，日本

において，物の特許発明の課題の解決に不可欠なも

の（日本国内において広く一般に流通しているもの

を除く。）（第三者が生産し，譲渡する等すれば特許

法 101条 2 号に該当することとなるもの。以下「2

号製品」という。）を譲渡した場合についても同様に

妥当すると考えられる(6)。

（３） 続いて，iPhone 大合議判決は，「このような場

合であっても，特許権者又は専用実施権者におい

て，当該 1号製品を用いて特許製品の生産が行われ

ることを黙示的に承諾していると認められる場合に

は，特許権の効力は，当該 1号製品を用いた特許製

品の生産や，生産された特許製品の使用，譲渡等に

は及ばないとするのが相当である。」と判示した。

すなわち，iPhone 大合議判決に拠れば，物の発明

に係る特許権者又は専用実施権者が 1号製品を譲渡

した場合，特許権は消尽しないが，y黙示の承諾|が

認められる場合がある。実務上，y黙示の承諾|の有

無を判断する際にどのような事実が考慮されたかを

検討することが有用であるため，以下に当て嵌め部

分を示す。

iPhone 大合議判決は，特許権者（サムスン）が特

許製品の生産についてy黙示の承諾|をしていない

と判断した。積極的な理由として，「包括的なクロ

スライセンスの対象となった『インテル・ライセン

ス対象商品』を用いて生産される可能性のある多種

多様な製品の全てについて，控訴人において黙示的

に承諾していたと解することは困難である。そし

て，インテル社が譲渡した本件ベースバンドチップ

を用いて『データを送信する装置』や『データ送信

装置』を製造するには，さらに，RFチップ，パワー

マネジメントチップ，アンテナ，バッテリー等の部

品が必要で，これらは技術的にも経済的にも重要な

価値を有すると認められること，本件ベースバンド

チップの価格と本件製品…との間には数十倍の価格

差が存在すること…，本件製品…は『インテル・ラ

イセンス対象商品』には含まれていないこと」を挙

げた。他方，消極的理由としては，「このように解し

たとしても，本件ベースバンドチップをそのままの
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状態で流通させる限りにおいては，本件特許権の行

使は許されないのであるから，本件ベースバンド

チップを用いて本件製品…を生産するに当たり，関

連する特許権者からの許諾を受けることが必要であ

ると解したとしても，本件ベースバンドチップ自体

の流通が阻害されるとは直ちには考えられないし，

控訴人とインテル社間の変更ライセンス契約が，契

約の対象となった個別の特許権の価値に注目して対

価を定めたものでないことからすると，控訴人に二

重の利得を得ることを許すものともいえない。」と

判示した。

（４） iPhone 大合議判決は，BBS最判を引用して，特

許権者又は専用実施権者による国外譲渡について，

「この理は，我が国の特許権者（関連会社などこれと

同視するべき者を含む。）が国外において 1 号製品

を譲渡した場合についても，同様に当てはまると解

される」と判示して，国外譲渡においても，国内譲

渡と同様にy黙示の承諾|が認められる場合がある

ことを明らかにした。

ここで，特許権者が 1号製品を日本国外で譲渡し

た場合の物（完成品）の特許発明に係るy黙示の承

諾|は，BBS最判とは立証責任が逆であり，被疑侵

害者の要証事項であることに注意すべきである。

前掲のとおり，BBS 最判は，国外譲渡について，

「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…特許権を行使することは許されない」と判示

し，例外的に権利行使が許される場合であることを

特許権者の主張・立証責任としたが，iPhone 大合議

判決は，y黙示の承諾|があることを被疑侵害者が主

張・立証責任すべき抗弁と位置付けた。

このような相違は，特許権者等が特許製品を譲渡

した場合はy黙示の承諾|が事実上推定されるのに

対し，間接侵害品を譲渡した場合はそうではないた

めと考えられる。

３．物の発明に係るM通常実施権者Tが間接侵害品

を譲渡した場合

iPhone 大合議判決は，消尽の成否について，通常実

施権者が日本国内又は国外において 1号製品を譲渡し

た場合も，特許権者又は専用実施権者が譲渡した場合

と同様であるとした。したがって，1 号製品を譲渡し

た者が，特許権者，専用実施権者，通常実施権者の何

れであるかは，殊更に区別して検討する必要はない。

もっとも，y黙示の承諾|の主体について，iPhone

大合議判決は「このように黙示に承諾をしたと認めら

れるか否かの判断は，特許権者について検討されるべ

きものではあるが，1号製品を譲渡した通常実施権者

が，特許権者から，その後の第三者による 1号製品を

用いた特許製品の生産を承諾する権限まで付与されて

いたような場合には，黙示に承諾をしたと認められる

か否かの判断は，別途，通常実施権者についても検討

することが必要となる」と判示した。要するに，通常

実施権者がy黙示の承諾|をする権限を与えられてい

た場合は，通常実施権者もy黙示の承諾|の主体とな

る。

Ⅲ．間接侵害品の譲渡による，方法の発明に係る

特許権の「消尽」（インクタンク知財高裁大合議

判決
(7)
）

１．はじめに

（１） 前掲のとおり，インクタンク大合議判決は上告

受理され，最高裁判決（平成 18 年(受)第 826 号）に

より，物の発明に係る特許権の消尽に関する判示部

分が覆された。

もっとも，インクタンク大合議判決における方法

の発明に関する判示部分は上告審において審理され

ていないから，法規範としての意義は失われていな

い。

（２） インクタンク大合議判決は，「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」と前置きをした上で，以下の場合には特許権に

基づく権利行使が許されないと判示した。

なお，インクタンク大合議判決は，直接的には

y物を生産する方法に係る発明|について判断して

いるが，これは事案における事実関係に即したもの

であり，判旨のうち後記 3．については，y単純方

法|にも同様に妥当すると考えられる。

実際，同判示部分は「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…」という前
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置きで始まっており，y物を生産する方法に係る発

明|に係る特許法 2条 3 項 3 号でなく，y単純方法|

に係る特許法 2条 3 項 2 号を掲げている。

（３） なお，日本特許法の法改正があり，インクタン

ク大合議判決日当時の日本特許法 101条 3 号及び 4

号は，現行日本特許法 101条 4 号及び 5号に対応す

る。以下，「4号製品」「5号製品」という名称は，現

行特許法に基づいている。

２．物を生産する方法の発明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について

先ず，インクタンク大合議判決は，「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。したがって，物を生産する

方法の発明を実施して特許製品を生産するに当た

り，その材料として，物の発明に係る特許発明の実

施品の使用済み品を用いた場合において，物の発明

に係る特許権が消尽するときには，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

いこととなる。」と判示した。

３．間接侵害品の譲渡と方法の発明に係る特許権の

「消尽」

（１） 続いて，インクタンク大合議判決は，「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…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…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」と判示した。

この判示を換言すれば，方法の特許発明につい

て，第三者が生産，譲渡等すれば特許法 101条 4 号

に該当することとなるもの（4号製品），又は特許法

101条 5 号に該当することとなるもの（5号製品）を

y特許権者，専用実施権者又は通常実施権者|が譲渡

した場合，当該方法の発明に係る特許権を行使でき

ないことを意味する。

インクタンク大合議判決は，その理由として，「①

この場合においても，譲受人は，これらの物，すな

わち，専ら特許発明に係る方法により物を生産する

ために用いられる製造機器，その方法による物の生

産に不可欠な原材料等を用いて特許発明に係る方法

の使用をすることができることを前提として，特許

権者からこれらの物を譲り受けるのであり，転得者

も同様であるから，これらの物を用いてその方法の

使用をする際に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

れることになるし，②特許権者は，これらの物を譲

渡する権利を事実上独占しているのであるから（特

許法 101条参照），将来の譲受人ないし転得者によ

る特許発明に係る方法の使用に対する対価を含めて

これらの物の譲渡価額を決定することが可能であ

り，特許発明の公開の代償を確保する機会は保障さ

れているからである」と判示した。

前掲のとおり，この判示部分は，直接的にはy物

を生産する方法に係る発明|について判断したもの

であるが，ここで述べられている理由付けは，y単純

方法|にも同様に妥当すると考えられる。

インクタンク大合議判決の上記判示に対しては，

「のみ」要件をみたす 4号製品や，「不可欠」要件を

みたす 5号製品には，方法の発明のごく一部にのみ

関わる部品等も含まれるため，特許権者がそのよう

な部品を提供しただけで，方法の発明に係る対価を

十分に取得できたと解してよいかは議論があり，一

様に権利行使を認めないとすることを批判する学説

もある(8)。

（２） インクタンク大合議判決は，「方法の発明に係

る特許権を行使できない」ことの法理論として，「こ

の場合には，特許権者は特許発明の実施品を譲渡す

るものではなく，また，特許権者の意思のいかんに

かかわらず特許権に基づく権利行使をすることは許

されないというべきであるが，このような場合を含

めて，特許権の『消尽』といい，あるいは『黙示の
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許諾』というかどうかは，単に表現の問題にすぎな

い。」と判示した。

このような考えは，iPhone 大合議判決が，物の発

明に係る特許権者又は専用実施権者が 1号製品を譲

渡した場合，特許権は「消尽」しないが，y黙示の承

諾|が認められる場合があるとして，「消尽」とy黙

示の承諾|とを意図的に使い分けたことと対照的で

ある。

もっとも，インクタンク大合議判決における「黙

示の許諾」とは，「特許権者の意思のいかんにかかわ

らず特許権に基づく権利行使をすることは許されな

い」という意味で用いられているから，明示の反対

意思の表明により覆ることを前提とする，BBS最判

が国外譲渡の場合について示したy黙示の授権|，及

び，iPhone 大合議判決が 1 号製品の譲渡の場合に

ついて示したy黙示の承諾|とは法的意味が異なり，

BBS 最判及び iPhone 大合議判決が示した「消尽」

と，実質的に同じ法的意味であると考えられる。

Ⅳ．米国における間接侵害品の譲渡と消尽論（米

国連邦最高裁Quanta 事件
(9)
，2008 年）

１．米国連邦最高裁Quanta 事件の事案概要

（１） 部品特許，物（完成品）特許，方法特許を有す

る特許権者（LG Electronics Inc.）は，Intelに対し，

第三者に部品（マイクロプロセッサ及びチップセッ

ト）を製造・販売等することについて，これらの特

許をライセンスした。

（２） LGと Intelは，特許ライセンス契約とは別に，

基本契約を締結していた。

この基本契約は，Intelに対し，「Intelは，貴社が

購入した Intel製品はいずれも LGのライセンスを

受けており，それゆえ LGの保有特許のいずれをも

侵害しないことを保証する広範なライセンスを得て

いるが，このライセンスは，貴社が Intel製品を非

Intel製品と組み合わせた製品に対しては，明示的

にも黙示的にも及ぶものではない。」という内容を，

その顧客に対し書面で通知する義務を負わせてい

た。

また，この基本契約は，「この基本契約の違反は，

特許ライセンスには影響しないものであり，特許ラ

イセンス契約の解除原因にならない。」と定められ

ていた。

本件においても，Intelから部品（マイクロプロ

セッサ及びチップセット）を購入した Quantaは，

Intelからその旨の通知を受けていた。

（３） Quanta は，Intel から購入した部品を非 Intel

製部品と組み合わせた PCを販売した。当該 PCは

物（完成品）特許の発明の技術的範囲に属するもの

であり，当該 PCの使用は方法の特許発明の技術的

範囲に属するものであった。

（４） 物（完成品）の発明及び方法発明に係る特許権

侵害として，LGが Quantaを提訴した。これに対

し，Quantaは各特許権の消尽を主張した。

２．米国外における譲渡により，米国特許権が「消

尽」するか？

（１） 米国連邦最高裁 Quanta事件判決は，この点に

ついて判決文中で明示的には検討していない。すな

わち，米国連邦最高裁 Quanta 事件は，Intel が

Quanta に部品（マイクロプロセッサ及びチップ

セット）を販売した場所が米国内であるか否かに焦

点を当てず，Intelの Quantaに対する販売行為が特

許権者（LG）によりy許諾された販売（authorized

sale）|であるか否かに焦点を当てた。

従前は，米国裁判実務としては米国内譲渡が「消

尽」の大前提であるとされてきたが(10)，部品が販売

された場所が米国内であるか否かに焦点を当てな

かった Quanta判決後，y許諾された米国外におけ

る譲渡|を理由に特許権の「消尽」を認めた連邦下

級審判決が出された（Hitachi 事件，2009年，カリ

フォルニア州北部連邦地裁(11)）（Tessera 事件(12)，

2011 年，CAFC）。

他方，Quanta判決後，y許諾された米国外におけ

る譲渡|により特許権は「消尽」しないと判示した

他の連邦下級審判決も出されており（Static Control

事件(13)，2009年，ケンタッキー州東地区連邦地裁）

（Fujifilm v. Benun 事 件(14)，2010 年，CAFC）

（Ninestar事件(15)，2012 年，CAFC），連邦下級審裁
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判例は統一されていない。

このような Quanta判決後の米国連邦下級審判決

の不整合について，Hitachi 事件及び Tessera事件

は無条件の世界的なライセンスの下で許諾された米

国外における販売であったのに対し，Ninestar事件

は特許権者による米国外における販売のみに基づく

消尽の主張であった（Quanta判決前の Jazz Photo

事件も同様）という事案の相違が理由であると考察

する見解もある(16)。この見解は，無条件の世界的な

ライセンスを許諾するときに，米国特許権の公正な

価値を反映した価格を交渉する機会があったこと

は，結論の区別を正当化すると説明している。

この点について，2013 年の米国著作権法に関する

Kirtsaeng v. John Wiley 米国連邦最高裁判決(17)は，

米国外の適法な販売についても「first sale doc-

trine」を規定した米国著作権法 109 条(a)が適用さ

れると判示し，著作権の国際消尽を認めた。同判決

は，米国著作権法 109 条 (a)のylawfully made

under this title|という文言から譲渡した場所の地

理的制限を読み取ることはできないこと，及び，著

作権の国際消尽を認めなかった場合の不都合を理由

として判示した。

著作権法上の消尽（first sale doctrine）と特許権

の消尽とは，著作権法には消尽の条文があるが特許

法にはないこと，Kirtsaeng v. John Wiley 米国連邦

最高裁判決が述べた上記理由がそのまま特許権にも

妥当するかは検討を要するが，パラレルに考える合

理性も認められるため，参考になると思われる。

実際，LifeScan 事件判決（2013 年，CAFC）にお

いては，Kirtsaeng事件の判例法である著作権消尽

理論が，特許権の消尽に関して適用されている(18)。

（２） 日本では，前掲のとおり，BBS 最判が「消尽」

は国内譲渡のみと明確に判示しており，BBS 最判

後，これに反する下級審裁判例は存在しない。

BBS最判は，国外譲渡の場合に原則としてy黙示

の授権|を認めており，譲渡された製品の販売先・

使用地域から日本を除外する旨を譲受人との間で合

意した旨を明確に表示した場合を除き，当該製品に

ついて日本で特許権を行使できないとした。

もっとも，BBS最判のいうy黙示の授権|は，特

許権者である譲渡人と譲受人との間の合意により回

避できる点において「消尽」と異なるため，米国裁

判例と対比することは困難である。

３．方法の発明に係る特許権も「消尽」する

（１） 原審（CAFC）は，従前からの CAFCの実務(19)

に従って，方法特許はカテゴリーとして消尽しない

と判示した。これに対し，米国連邦最高裁 Quanta

事件判決は，米国連邦最高裁の先例である Univis,

316 U.S 判決(20)に反すること，及び，装置クレーム

の代わりに方法クレームとするか，方法クレームを

一部含ませることにより，事実上特許権の消尽を免

れてしまうという弊害を指摘して，方法の発明に係

る特許権も消尽すると判示した。

Quanta 判決後も，Keurig 事件判決（2013 年，

CAFC）は，方法の特許発明を使用する物（コー

ヒーメーカー）を特許権者が無条件で（米国内で）

販売した事案において，当該方法の発明に係る特許

権は消尽したと判示した。なお，販売されたコー

ヒーメーカーに当該方法の特許権を侵害しない使用

方法が存在するか否かは問題とならなかった(21)。

（２） 日本においても，インクタンク大合議判決は，

一定の場合（間接侵害品を譲渡した場合）に方法の

発明に係る特許権が消尽すると判示している。

４．間接侵害品の譲渡とM物の発明に係る特許権T

及びM方法の発明に係る特許権Tの消尽

（１） これまでの米国連邦最高裁は，消尽論について

y物の発明|とy方法の発明|とで区別しておら

ず(22)，Quanta事件判決も同様である。（日本では，

インクタンク知財高裁大合議判決のうち物の発明に

係る特許権の消尽に関する部分が上告審で覆された

ため，y物の発明|及びy方法の発明|に係る特許権

の消尽の要件を両方示した判決はない。）

米国連邦最高裁 Quanta事件の事案は，実施権者

（ライセンシー）が物（完成品）の発明に係る特許製

品ではなく，部品（マイクロプロセッサ及びチップ

セット）を譲渡した事案であるところ，連邦最高裁

は，Univis, 316 U.S 判決が先例的価値を有するとし

た上で，部品が特許（物（完成品）特許及び方法特

許）を「実質的に具現化する（substantially em-

bodied）」場合は，実施権者の部品の販売により，特

許権は消尽すると判示した。

ここで，部品の販売が特許を「実質的に具現化す

る（substantially embodied）」場合とは，「①部品の

唯一の合理的及び意図された使用が，特許発明を実

施するものであること（their only reasonable and
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intended use was to practice the patent）」，かつ

「②部品が，特許発明の本質的特徴を実施している

こと（they embodie[d] essential features of [the]

patented invention.）」を意味するとした。

（２） 間接侵害品の譲渡と消尽について，米国連邦最

高裁 Quanta判決と日本の裁判例とを比較するなら

ば，以下のとおりであろう。

（ⅰ） 方法の発明に係る特許権の消尽について

日本のインクタンク大合議判決は，前掲のとお

り，方法の特許発明について，第三者が生産，譲渡

等すれば特許法 101条 4 号に該当することとなるも

の（4号製品），又は特許法 101条 5 号に該当するこ

ととなるもの（5号製品）をy特許権者，専用実施権

者又は通常実施権者|が譲渡した場合，当該方法の

発明に係る特許権を行使できないと判示した。

ここで，日本特許法 101条 4 号の「のみ」要件は

「当該物に経済的，商業的又は実用的な他の用途が

ないこと」と解されており，また，同条 5 号の「不

可欠」要件は「従来技術の問題点を解決するための

方法として，発明が新たに開示する特徴的技術手段

について，当該手段を特徴付ける特有の構成を直接

もたらす部材」と解されている。

そうであるとすれば，米国連邦最高裁 Quanta事

件が判示した「①部品の唯一の合理的使用が，特許

発明を実施するものであること」という要件は，日

本特許法 101条 4 号の「のみ」要件に相当し，また，

「②部品が，特許発明の本質的，又は発明的な特徴を

実施していること」という要件は，日本特許法 101

条 5 号の「不可欠」要件に相当すると理解すること

が可能である。

したがって，方法の発明に係る特許権の消尽につ

いては，上記①②の要件が日本ではyOR|，米国で

はyAND|になっているが，要件自体は乖離してい

ない。

（ⅱ） 物（完成品）の発明に係る特許権の消尽について

これに対し，物の発明に係る特許権の消尽につい

ては，米国連邦最高裁 Quanta 事件判決と日本の

iPhone 大合議判決とは，微妙に異なる。

日本の iPhone 大合議判決は，前掲のとおり，1号

製品を用いて特許製品を生産した場合，「特許発明

の技術的範囲に属しない物を用いて新たに特許発明

の技術的範囲に属する物が作出されている」ことを

理由に，インクタンク最判が示した「同一性を欠く

特許製品が新たに製造された」場合に相当するとし

た。この論理を形式的に理解すれば，1 号製品が特

許発明の殆ど全ての構成を備えており，些末な構成

を備えていない場合も消尽しないことになるから，

物（完成品）の特許発明を「実質的に具現化する

（substantially embodied）」場合は，実施権者の部品

の販売により特許権は消尽すると判示した米国連邦

最高裁 Quanta事件判決と，形式的には齟齬する。

なお，前掲のとおり，iPhone 大合議判決は，1号

製品（商業的・経済的観点から，物（完成品）の発

明に係る特許製品の生産にのみ用いる物）の譲渡に

より，物（完成品）の特許権に「黙示の承諾」が認

められる余地を残しているが，反対意思の表明によ

り覆せる点において，米国連邦最高裁 Quanta事件

判決が「消尽」を認めたこととは異なる。

なお，インクタンク最判が示した「同一性を欠く

特許製品が新たに製造された」場合という消尽の例

外については，米国裁判実務は日本実務と齟齬しな

い。すなわち，前掲 Bowman v. Monsanto 米国連

邦最高裁判決は，特許製品を新たにy製造（make）|

することに消尽論は及ばないとして特許権行使を認

めている。また，前掲 Mallinckrodt 事件判決

（CAFC）も，y再生産（reconstruction）|は，新しい

物を生産することと類似することを理由に，消尽論

は及ばないとしている。

もっとも，iPhone 大合議判決の事案は，物（完成

品）の特許発明を「実質的に具現化する（substan-

tially embodied）」事案ではなかったと評価するこ

とも可能かもしれない。そうであるとすれば，今後

そのような事案が問題となったときは，日本の裁判

所が，「消尽」を認める新たな法理論を示す可能性も

考えられる。

５．「消尽」を特許権者・譲受人間の合意により回避

できるか？

米国連邦最高裁 Quanta事件判決は，少なくとも当

該事案においては，許諾された販売に起因して生じる

特許権の「消尽」は回避できなかったと判断した。

この点については，日本裁判実務との対比も含め

て，Ⅵ．項において考察する。
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物（完成品）の発明に係る特許 方法の発明に係る特許

⑤ 米国連邦最高裁

Quanta事件判決

（2008 年）

●従前の米国裁判例実務は米国内譲渡が「消尽」の大前提であるとされてきたが，Quanta判決は，譲渡

場所が米国内であるか否かに焦点を当てず，譲渡が特許権者に許諾されていたか否かに焦点を当てた

（この点は，Quanta判決後の連邦下級審判決も割れている。）。

●方法発明に係る特許権も「消尽」する。

●物の発明と方法の発明とで，特許権の「消尽」の要件を区別していない。

●間接侵害品の譲渡では，特許を「実質的に具現化する（substantially embodied）」場合は，実施権者の

部品の販売により，特許権は消尽する。

ここで，「実質的に具現化する（substantially embodied）」とは，「①部品の唯一の合理的及び意図され

た使用が，特許発明を実施するものであること」，かつ「②部品が，特許発明の本質的特徴を実施してい

ること」を意味する。

●許諾された販売に起因して生じる特許権の「消尽」は，少なくとも当該事案においては回避できな

かった。（条件付きライセンス契約による「消尽」回避を一般的に否定したものではない。）

④ インクタンク

知財高裁大合議判決

（2006 年）

（②インクタンク最高裁判決により変更された。）

●第三者が生産，譲渡等すれば特許法 101条 4

号又は同条 5 号に該当するもの（4号製品，5号

製品）を特許権者等が譲渡した場合，当該方法

の発明に係る特許権を行使できない。（『消尽』

又は『黙示の許諾』と言うかは，単に表現の問

題にすぎない。）

●「特許権者の意思のいかんにかかわらず特許

権に基づく権利行使をすることは許されない」

③ iPhone

知財高裁大合議判決

（2014 年）

●特許権者等が，日本国内において，間接侵害品を譲

渡した場合，譲受人が当該間接侵害品そのものの譲渡

⇒「消尽」

●譲受人が当該間接侵害品を用いて特許製品を生産し

た場合は，消尽しないが，M黙示の承諾Tが有り得る。

（言及なし）

② インクタンク

最高裁判決

（2007 年）

≪「消尽」/M黙示の授権Tの例外≫

特許権者等が日本国内又は国外で譲渡した特許製品

につき加工や部材の交換がされ，それにより当該特許

製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたもの

と認められるときは，特許権者は，その特許製品につ

いて，特許権を行使することが許される。

（言及なし）

① BBS最高裁判決

（1997 年）

●特許権者等が特許製品を日本国内で譲渡⇒「消尽」

●特許権者等が特許製品を日本国外で譲渡⇒M黙示の

授権T

≪例外①：譲受人に対して≫

当該製品について販売先ないし使用地域から日本を

除外する旨を譲受人との間で合意した場合

≪例外②：転得者に対して≫

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

（言及なし）

Ⅴ．間接侵害譲渡と消尽に関する，日米各裁判例

の整理

物（完成品）の発明に係る特許，方法の発明に係る

特許についての「消尽」及びy黙示の承諾|について，

本稿において確認した各判決を整理すると，以下のと

おりである。

以下は，表の整理に関する補足である。

①BBS最高裁判決におけるy黙示の授権|は，反対

意思を表示したことが特許権者の立証責任。特許権者

がこれを立証したときは，事実上の推定が覆る。

③ iPhone 知財高裁大合議判決におけるy黙示の承

諾|は，被疑侵害者の立証責任。

④インクタンク知財高裁大合議判決における「黙示

の許諾」は，「特許権者の意思のいかんにかかわらず特

許権に基づく権利行使をすることは許されない」と判

示されており，実質的に① BBS 最高裁判決及び③

iPhone 知財高裁大合議判決がいうところの「消尽」と

実質的に同じ法的意味であると考えられる。
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Ⅵ．「消尽」を回避するためのライセンス契約，ク

レームの考察

１．米国裁判実務について

（１） 米国連邦最高裁 Quanta事件判決は，1992 年の

前掲Mallinckrodt判決以降定着していた，ライセン

ス契約に条件を付けることにより，特許権の「消尽」

を回避できるという CAFCの実務を一般的に否定

したものではなく，あくまで当該事案においては，

「消尽」を回避できないと判断したものである。（米

国連邦最高裁 Quanta事件判決が，Keeler最判(23)を

引用したことを理由に CAFCの実務を一般的に否

定したと理解する反対意見もある(24)。）

すなわち，米国連邦最高裁 Quanta事件判決は，

Intelの Quantaへの部品（マイクロプロセッサ及び

チップセット）の販売は「許諾された販売」であっ

たと判断したものであるが，この判断は，原審と異

なり，LGと Intelとの間で別途締結されていた基本

契約は LGと Intelとの間のライセンス契約とは独

立のものであり，ライセンス契約自体を制限する条

件ではなく，基本契約違反はライセンス契約違反を

構成しないという判断であり，条件付きライセンス

による「消尽」回避を一般的に否定したと解釈する

理由はない。

（２） 実際，米国連邦最高裁 Quanta 事件判決後の

CAFC判決を見ると，2009年 4月 8 日の CAFC判

決(25)は，非係争約束を根拠に消尽を認めた事案であ

るところ，当該事案における非係争条項は「…将来

における対象米国特許の侵害につき提訴その他の請

求を行わない」という曖昧なものであり，本来であ

れば特許権侵害となるであろう全ての行為（生産，

使用，販売の申し出，販売，及び輸入）を認めたも

のと判断した。

その理由の一つとして，同 CAFC判決は，非係争

条項を，例えば「使用」や「生産」に限ることも可

能であったのに，そのような限定を付さなかったこ

とを指摘している。

このような，米国連邦最高裁 Quanta事件判決後

の CAFC判決に鑑みると，CAFCは，依然として，

条件付きライセンスにより「消尽」を回避しうると

考えていると思われ，特許実務家としては，それを

前提にライセンス契約に工夫を凝らす価値がある。

なお，同 CAFC判決は，当該事案において，非係

争条項における「Mark IV又は第三者に対し明示又

は黙示のライセンスや将来の免責が付与されるもの

ではない」という留保規定は，結論に影響がないも

のと判断している。

（３） 以上のとおりであるから，米国裁判実務として

は，特許権の「消尽」を免れるために，クレームを

方法の発明とすることや，ライセンスでなく非係争

約束（権利不行使約束）とするという従来考えられ

てきた方策は，無意味となった。

しかしながら，米国連邦最高裁 Quanta事件判決

後現在に至っても，ライセンス内容に例えば「使用」

や「生産」に限る等の条件を付けることは，（少なく

とも CAFC判決に拠れば，）「消尽」を回避すること

に寄与する可能性がある。

もっとも，Mallinckrodt事件において問題とされ

た「1回のみの使用（single use only）」というよう

な，リサイクル品を防止するための使用回数制限

が，特許権の「消尽」を回避するy条件|として認

められるかについては，必ずしも明らかでない。

最近では，Helferich 事件判決（2013 年，CAFC）

は，携帯電話メーカー数社にライセンスを許諾した

が，コンテンツ・プロバイダーを除外した事案にお

いて，「携帯電話機のクレームを実施している者に

対する許諾された販売が，権利主張の対象である

（別の）クレームを権利主張する特許権者の権利を

消尽させるという，消尽理論を拡張する考え方につ

いては根拠がない。」と判示している(26)。同判決は，

コンテンツ・プロバイダーによる特許権消尽の抗弁

を否定したが，その理由が，①ライセンス対象のク

レームと権利行使されたクレームが異なっていたか

らか，②コンテンツ・プロバイダーがライセンス対

象から除外されていたからか，不明である(27)。

（４） なお，注意を要することとして，ライセンス内

容を制限する条件は，ライセンサーとライセンシー

との間で意思の合致が必要である。（売買契約であ

れば，売買対象物の利用態様等に関する条件につい

て，売主と買主との間で意思の合致が必要である。）

例えば，CAFC は，1997 年の Hewlett-Packard

事件において，外箱を開封後，同梱物を読んで初め

て条件が分かるという事案について，条件について

の意思の合致を否定し，「消尽」は回避されないとし

た(28)。2001 年の Jazz Photo 事件判決も同様であ

る(29)。

この点については，特許権侵害の事案ではない
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が，1996 年の連邦控訴裁判所第七巡回区（7th Cir.）

における ProCD事件判決(30)において，シュリンク

ラップ契約（市販品の包装に封入される形で添付さ

れる使用許諾条項に，包装を開封すると当該条項に

同意したものと見做される旨の記載があり，開封時

に契約が成立する類型）の有効性を認めており，適

切なシュリンクラップ契約を締結することが有用で

ある（どのようなシュリンクラップ契約が有効であ

るかの考察は，本稿では割愛する）。シュリンク

ラップ契約により条件についての意思の合致を認め

て，「消尽」を回避した他の裁判例としては，例え

ば，カリフォルニア州北部地方連邦地裁が 2003 年

に下した Lexmark事件判決などがある(31)。

もちろん，売買に際して，購入者にライセンス契

約書にサインさせることによっても，意思の合致が

認められる(32)。

また，植物の種子を販売するときに，特許権者が

袋にバッグ・タグを付けて，そこにライセンス表示

を行い，種子を受領すればライセンスに同意すると

見なすという方法も，アイオワ州北部連邦地裁によ

り有効とされた(33)。同事案では，購入者がライセン

ス表示の内容を読んでいないことは抗弁にならない

と判断された。

２．日本裁判実務について

（１） BBS最判は，物の発明に係る特許権に関する国

内「消尽」については当事者の合意如何によりこれ

を回避できる可能性を判示していないのに対し，国

外譲渡によるy黙示の授権|については，一定の場

合はこれが回避され，権利行使可能であると判示し

ている。

このように，BBS最判は，「消尽」は当事者の合意

如何により回避できないのに対し，「黙示の承諾」は

当事者の合意如何により回避できるとして，明確に

使い分けている。

iPhone 大合議判決も，BBS最判を引用して，特許

権者による 1号製品の譲渡は，譲受人が 1号製品を

そのままの形態で第三者に譲渡した場合は物の発明

に係る特許権は「消尽」すると判示し，譲受人が 1

号製品を利用して特許製品を製造等した場合は「消

尽」せず，回避可能である「黙示の承諾」の問題と

している。

他方，方法の発明に係る特許に関する「消尽」に

ついては，前掲のとおり，インクタンク大合議判決

が，「特許権者の意思のいかんにかかわらず特許権

に基づく権利行使をすることは許されない」と判示

しており，当事者の合意により「消尽」を回避でき

ないとしている。

したがって，日本裁判実務としては，物の発明に

係る特許権についても，方法の発明に係る特許権に

ついても，許
﹅

諾
﹅

さ
﹅

れ
﹅

た
﹅

国内譲
﹅

渡
﹅

に起因する特許権の

「消尽」を，当事者の合意により回避できないと考え

られており(34)，学説上も異論はない(35)。

もっとも，①ライセンス契約にy条件|を付ける

ことにより「許
﹅

諾
﹅

さ
﹅

れ
﹅

た
﹅

」譲渡でないとして消尽を

回避する方策と，②所有権留保により「譲
﹅

渡
﹅

」でな

いとして消尽を回避する方策が考えられるため，以

下に其々検討する。

（２） ①ライセンス契約にy条件|を付けることによ

り「許
﹅

諾
﹅

さ
﹅

れ
﹅

た
﹅

」譲渡でないとして消尽を回避する

方策としては，育苗ポット事件判決(36)が参考にな

る。

育苗ポット事件判決は，実施権の「制限としては，

時間的制限，場所的制限，内容的制限があり，その

うち内容的制限には，特許法 2 条 3 項が定める生

産，使用，譲渡等の実施態様のうち一つ又は複数に

制限する場合，特許請求の範囲の複数の請求項のう

ち一部の実施のみに制限する場合，複数の分野の製

品に利用できる特許について分野ごとに制限する場

合等が考えられる。そして，通常実施権者がその制

限範囲を超えて特許発明を業として実施するときは

…特許権の侵害とな…る。これに対し，現実の通常

実施権設定契約において，原材料の購入先，製品規

格，販路，標識の使用等について種々の約定がなさ

れることがあるとしても，これらは，特許発明の実

施行為とは直接関わりがなく，いわば，それに付随

した条件を付しているにすぎず，その違反は，単な

る契約上の債務不履行となるにとどまる」と判示し

た。

育苗ポット事件判決は，同事案においては「育苗

ポットの供給先がどこであるかというような点は，

本件発明の実施行為と直接関係がなく，本来は，本

件特許権とは無関係に，被控訴人において決定すべ

き事柄であることにかんがみると，本件禁止条項

は，通常実施権の範囲を制限するものではなく，こ

れとは別異の約定である…。そうすると，本件禁止
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条項の違反は，本件貸与契約上の債務不履行となる

ことはともかく，本件禁止条項の違反等を原因とし

て本件貸与契約が解除されない限りは，被控訴人が

正当な権原なく本件発明を業として実施するものと

はいえず，したがって，本件特許権の侵害となると

いうことはできない」と判示した。

以上のとおり，育苗ポット事件判決は，ライセン

ス契約に付ける「条件」の内容次第で，「許
﹅

諾
﹅

さ
﹅

れ
﹅

た
﹅

」譲渡でないとして消尽を回避しうることを示し

た。具体的には，時間的制限，場所的制限，内容的

制限（特許法 2条 3 項が定める生産，使用，譲渡等

の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合，特

許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみ

に制限する場合，複数の分野の製品に利用できる特

許について分野ごとに制限する場合等）の「条件」

は消尽を回避しうることになる。

また，育苗ポット事件判決は，ライセンス契約に

付随した条件を付しているにすぎず，その違反は単

なる契約上の債務不履行となるに留まる場合であっ

ても，ライセンス契約を解除すれば特許権の侵害と

なる旨を示している。したがって，ライセンス契約

を解除すれば，ライセンス契約の解除が将来効であ

るとしても，少なくとも解除後は特許権を行使でき

ることになる。この点については，特許権の消尽に

関する裁判例は，現在のところ見当たらないが，著

作権法上の頒布権の消尽が問題となった事案につ

き，著作物の譲渡後に当該譲渡契約が解除された場

合に，解除の遡及効により，頒布権は消尽しておら

ず，当該譲受人が更に第三者に対し当該著作物を譲

渡した行為が著作権（頒布権）侵害であるとされた

事案がある(37)。同事案は，著作物の譲渡契約自体が

解除されたので，解除の遡及効が認められた。もっ

とも，同事案においては，解除前の譲渡部分につい

ては，故意過失が認められないとして，損害賠償請

求を否定した。（著作権法上は過失推定がないため，

過失推定規定（特許法 103条）がある特許権侵害と

パラレルには考えられないが，一応参考になる。）

同様の裁判例として，例えば，遠赤外線放射球事

件判決(38)は，特許権者（譲渡人）が本件ヒーターを

譲渡した目的は，乾燥機を開発することにあり，製

品として完成した乾燥機の使用は許諾していないと

主張した事案であり，仮にそのような合意があった

としても，y使途|の定めは，特許権の「消尽」を回

避しないと判示した。その他の下級審裁判例を概観

しても，これと反するものは見当たらない。

（３） ②所有権留保の合意により「譲
﹅

渡
﹅

」が存在しな

いとして消尽を回避する方策としては，2件の薬剤

分包機用紙の芯管事件判決が参考になる。

1件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決(39)は，薬

剤分包機用紙の芯管の実用新案権者が，実施品を譲

渡する際に，非売品である旨と，無断使用は権利侵

害である旨を表示していた事案において，芯管の回

収率が 2〜3割に留まること，非売品である旨の表

示を購入者が認識するのは製品を受領した後であっ

たことを理由に，（原審(40)を覆して）所有権留保の

合意を認めず，実用新案権は消尽したと判断した。

2件目の薬剤分包機用紙の芯管事件判決(41)は，特

許権者である原告が，「原告装置を販売するに際し

…顧客に対し，①原告製品の芯管は分包紙を使い切

るまでの間無償で貸与するものであること，②使用

後は芯管を回収すること，③第三者に対する芯管の

譲渡，貸与等は禁止することを説明しており，顧客

も，このことについて承諾の意思表示をしている」

こと，「原告製品の芯管の円周側面，外装の上端面及

び側面，原告製品を梱包する梱包箱の表面にも，上

記①から③までと同じ内容の記載をして」おり，「原

告装置の製品紹介をする原告のウェブサイト及びカ

タログにも同旨の記載をしている」こと，「原告製品

の芯管が顧客から返却された場合にポイントを付与

し，ポイントが一定数に達すれば景品と交換する

サービスを実施しているところ，当該サービスの広

告にも同旨の記載をしている」ことを認定するとと

もに，原告による原告製品の芯管の回収率が 97％以

上であることを認定して，「原告が，顧客に対し，原

告製品の分包紙を譲渡したことは認められるもの

の，原告製品の芯管を譲渡しているとまでは認めが

たいというべきである（原告製品は芯管と分包紙に

分けることができ，原告は，芯管に巻いた分包紙の

みを譲渡し，芯管については，所有権を留保し，使

用貸借をしていると認めるのが相当である。）。そう

すると，原告製品のうち分包紙は顧客の下で費消さ

れており，この部分について本件特許権の消尽は問

題とならないし，芯管については消尽の前提を欠い

ている」と判示して，特許権侵害を認めた。

これらの裁判例から，権利者である譲渡人と譲受

人との間で所有権留保の合意があれば，特許権の
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「消尽」を回避できることが判る。

３．「消尽」を回避するためのライセンス契約の考

察（日米裁判実務を踏まえて）

前掲のとおり，米国裁判例によれば，ライセンス内

容に例えば「使用」や「生産」に限る等の条件を付け

ることは，「消尽」を回避することに寄与する可能性が

ある。

日本裁判例によっても，時間的制限，場所的制限，

内容的制限（特許法 2条 3 項が定める生産，使用，譲

渡等の実施態様のうち一つ又は複数に制限する場合，

特許請求の範囲の複数の請求項のうち一部の実施のみ

に制限する場合，複数の分野の製品に利用できる特許

について分野ごとに制限する場合等）の「条件」は消

尽を回避しうる。

このように，譲渡製品の納入先や使途等のライセン

ス契約に付随する条件ではなく，ライセンス契約自体

の時間的制限，場所的制限，内容的制限である条件を

付けることにより特許権の「消尽」を回避する可能性

がある点において，日米裁判実務は乖離していない。

当然のことながら，日米いずれも，かかる条件につ

いて譲受人が合意していることが必要であるところ，

特にシュリンクラップ契約においては合意が否定され

た米国裁判例もあるので，ライセンス契約を締結する

際は，この点も注意を要する。

なお，日本の裁判例実務としては，所有権留保（対

象製品の使用貸借契約）の合意も，特許権の「消尽」

を回避する方策として有用でありえる。この場合も，

合意の確実な形成が重要である。

４．「消尽」を回避できる可能性がある請求項の記

載方針（日本のみ，完成品の使用方法）

（１） ここまでの議論では，物（完成品）の発明と方

法の発明について，特許権が消尽する要件について

裁判例を検討してきたが，更に検討すると，ここで

の方法の発明としては，①物（完成品）を製造する

方法の発明と，②物（完成品）を使用する単純方法

の発明との，2通りが考えられる。

米国連邦最高裁 Quanta事件判決の事案では，物

（完成品）の発明は PCであり，方法の発明は物（完

成品）である PCを使用する単純方法の発明（上記

②）であった。同判決は，特許権が消尽する要件を，

物の発明と方法の発明とで区別することなく，特許

を「実質的に具現化する（substantially embod-

ied）」場合は，実施権者の部品の販売により特許権

は消尽すると判示したので，米国裁判実務として

は，物（完成品）を使用する単純方法のクレームと

しても，特許権の「消尽」を回避することに寄与し

ない。

これに対し，日本の裁判実務においては，一考の

余地がある。

（２） 一太郎事件知財高裁大合議判決(42)においては，

「ヘルプ機能を表示する PC」という物（完成品）の

発明と，「ヘルプ機能の表示方法」という物（完成

品）を使用する単純方法の発明（上記②）に係る各

特許につき，ヘルプ機能を PCにインストールする

ための CD-ROM（商品名「一太郎」）の販売等が間

接侵害にあたるかが問題となった。

一太郎判決は，結論として，当該 CD-ROMの販

売行為は，物（完成品）の発明に対し間接侵害が成

立するが，物（完成品）を使用する単純方法の発明

（上記②）に対しては，間接の間接侵害は否定すると

して，間接侵害が成立しないと判断した。

すなわち，物（完成品）の発明との関係では，当

該 CD-ROMが間接侵害品である。

これに対し，物（完成品）を使用する単純方法の

発明との関係では，完成品である PCが間接侵害品

であるから，CD-ROMはy間接の間接侵害品|であ

るところ，特許法 101条各号所定のy間接侵害|は

y間接の間接侵害品|を含まないという理由である。

これを図示すると，以下のとおりである。

（３） 前掲のとおり，インクタンク大合議判決は，第

三者が生産，譲渡等すれば特許法 101条 4 号に該当

することとなるもの（4号製品），又は特許法 101条

5 号に該当することとなるもの（5号製品）をy特許

間接侵害品の譲渡と特許権の「消尽」

パテント 2015Vol. 68 No. 7 − 75 −



権者，専用実施権者又は通常実施権者|が譲渡した

場合，方法の発明に係る特許権を行使できないと判

示した。

そもそも，インクタンク大合議判決の事案におい

て問題となった方法の発明は，物（完成品）を製造

する方法の発明（上記①）であったため，このよう

な規範を立てたと思われるが，仮に同規範を形式的

に適用するならば，y間接の間接侵害品|を譲渡して

も，物（完成品）を使用する単純方法の発明に係る

特許権は消尽しないこととなる。

一太郎事件の事案に即して言えば，特許権者が

CD-ROM を譲渡すると，「ヘルプ機能を表示する

PC」という物（完成品）の発明に係る特許権は消尽

するが，「ヘルプ機能の表示方法」という物（完成

品）を使用する単純方法の発明は消尽しないことに

なる。

そうであるとすれば，一太郎判決も踏まえた，日

本裁判実務に基づくクレーム戦略は，物（完成品）

の発明をクレームするときは，当該物（完成品）を

使用する単純方法の発明もクレームしておくべきと

いうことになる。

もちろん，そのような事案が係属したときは，裁

判所が単純方法に係る特許権の消尽について異なる

法理論を示す可能性もあるため，このようなクレー

ム戦略が万全であるとは言い難いものの，現在まで

の日本裁判例を前提とする限り，一考の価値はあ

る。

Ⅶ．まとめ

間接侵害品の譲渡と「消尽」の関係について，日米

裁判実務を比較検討した結論として，様々な論点が複

数の裁判例に跨って判示されており，判決時期も離れ

ているにも拘らず，最終的には，相互に齟齬しない部

分が多い。形式的に齟齬する箇所もあるものの，それ

は当該事案に即した事例判決的な意味合いもあり，日

本で同種事案が係属すれば，裁判所が新たな法理論を

示し，齟齬が解消されることも期待できると思われ

る。その意味において，日米ともに，今後の判決の蓄

積を注意深く監視する必要がある。

また，「消尽」を回避するライセンス契約案の考察に

ついては，米国連邦最高裁 Quanta事件は，当該事案

においてこれを否定したに過ぎないという理解が多数

であるので，当該事案における契約の特殊性及び従前

の米国裁判例を踏まえて，条件付きライセンスの研

究・検討を引き続き行うことは有用である。日本実務

についても，裁判例が蓄積しており，一定程度の予見

可能性はある。

本稿は，消尽に関する日米裁判実務を整理すること

を通じて，消尽を回避しうるための方策を，①ライセ

ンス契約に適切な条件を付けることでy許諾|の範囲

を限定する観点，②所有権留保によりy譲渡|を否定

する観点から，それぞれ考察した。更に，日本実務に

ついては，③消尽を回避するための請求項の記載（カ

テゴリー）の考察まで行った。ライセンス実務の研究

の対象は尽きることがないので，今後も様々な論点と

の関係で研究を継続し，機を見て報告する予定であ

る。
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