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事実 
 本事件は，対象製品が著名なスマートフォン及

びタブレットであったというだけでなく，法律上

の重要な論点が複数含まれていたため，大きな注

目を集めた。その中で，本稿では，ライセンシー

が間接侵害品を譲渡した場合の消尽及び黙示の許

諾の成否について取り上げる1。事案の概要の説明

も，当該論点に関し必要な範囲にとどめる。 

 

1．事案の概要 

 第 1 審被告・控訴人 Y は，特許第 4642898 号の

特許権（発明の名称：「移動通信システムにおける

予め設定された長さインジケータを用いてパケッ

トデータを送受信する方法及び装置」；この特許を

「本件特許」といい，この特許権を「本件特許権」

という。）を保有する。本件特許には，データ送信

装置という物の発明（請求項 8；「本件発明 1」）及

びデータ送信方法という方法の発明（請求項 1；

「本件発明 2」）（総称して「本件発明」と表記す

ることがある。）が含まれる。 

 第 1審原告・被控訴人Xは，Xの販売名「iPhone4」

及び「iPad2 Wi-Fi＋3G モデル」とするスマートフ

ォン及びタブレット（「本件製品 2」及び「本件製

品 4」）（総称して「本件製品」と表記することが

ある。）の販売等を行っていた。X は，本件製品の

生産，譲渡及び輸入等の行為は本件特許権の侵害

に当たらないと主張して，損害賠償請求権の債務

不存在確認訴訟を提起し，さらに本件特許権の消

尽も主張した。 
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原審は，（ⅰ）本件製品が本件発明 1 の技術的範

囲に属するか否か及び（ⅱ）Y による損害賠償請 

求権の行使が権利濫用に当たるか否かについての

み判断した。具体的には，原審は，Y の権利行使

が権利濫用に該当すると判断し，X の請求を認容

した。Y は，これを不服として控訴した。消尽の

争点は，原審では判断されていない。 

 

2．標準規格と本件特許権及び本件製品と

の関係及び当事者の主張 

 本件製品は，いわゆる第 3 世代（3G）2の通信

規格による製品である。つまり，本件製品は，

3GPP3が策定した通信規格である UTMS 規格

（「3GPP 規格」）に準拠した製品である。 

 ETSI（欧州電気通信標準化機構）は，3GPP を

結成した標準化団体の一つであり，知的財産権

（IPR）に関する方針として，「IPR ポリシー」を

定めた。Y は，本件特許権を含む IPR が 3GPP の

必須 IPR であるかその可能性が高いことを通知す

るとともに，FRAND 宣言を行った。 

 以上の事情の下，当事者は，以下のとおり主張

した。 

 

（1）X の主張 

 本件製品における 3GPP 規格に関連する処理

（本件発明の処理も含まれる。）は，訴外インテル

社の製造したベースバンドチップ（「本件ベースバ

ンドチップ」）によって行われる。本件ベースバン

ドチップは，X の親会社が米国においてインテル

社の子会社を通じて購入したものである。 

 Y は，インテル社との間で，ライセンス契約を

締結し，その後，その契約を変更した（「変更ライ

センス契約」）。インテル社の X の親会社に対する

本件ベースバンドチップの販売は，変更ライセン

ス契約の範囲内にある。 

仮に，本件ベースバンドチップではなく本件製

品が本件発明 1 の「データ送信装置」に該当する

としても，本件ベースバンドチップは，間接侵害

品にあたる。そのため，Y は，ライセンスの際に，

特許発明の公開の代償を確保する機会が与えられ

ていた。したがって，本件製品について本件特許

権は消尽した。 

 

（2）Y の主張 

変更ライセンス契約は，本件ベースバンドチッ

プの譲渡の際に既に終了している。しかも，本件

ベースバンドチップは，許諾対象には当たらない。

したがって，本件ベースバンドチップの譲渡は，

変更ライセンス契約の範囲にはない。 

本件ベースバンドチップの譲渡は，BBS 事件最

高裁判決（海外での譲渡による黙示の承諾）の要

件を充足していない。その理由は，（ⅰ）インテル

社は，特許製品を日本に輸入する権利を有してい

ないため，「我が国の特許権者と同視し得るもの」

に当たらず，（ⅱ）本件ベースバンドチップは，本

件発明の「データ送信装置」又は「データ送信方

法」ではないから，BBS 事件最高裁判決の「特許

製品」には該当しないためである。 

 

結論 

 裁判所は，変更ライセンス契約は終了しており，

本件ベースバンドチップは許諾の対象ではないと

認定し，X の主張は前提において失当であると判

断した。 

しかし，傍論として，仮に，ライセンス契約が

終了しておらず本件ベースバンドチップがその対

象になると仮定したとしても，本件特許権の行使

が制限される理由はないと判断した。 
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判旨  

1．規範 

（1）特許権者及び専用実施権者 

特許権者又は専用実施権者が，物の発明の専用

品（1 号製品）を譲渡した場合，当該 1 号製品に

ついては，特許権は消尽する。しかし，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，特許権の行使は制限されない（完成品

についての消尽の否定）。ただし，黙示の承諾の余

地がある。 

「特許権者又は専用実施権者（この項では，以

下，単に「特許権者」という。）が，我が国におい

て，特許製品の生産にのみ用いる物（第三者が生

産し，譲渡する等すれば特許法 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（特許法 2 条 3 項 1 号にいう使用，譲渡等，輸

出若しくは輸入又は譲渡等の申出をいう。以下同

じ。）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。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

（BBS 最高裁判決（最判平成 9 年 7 月 1 日・民集

51 巻 6 号 2299 頁），最判平成 19 年 11 月 8 日・民

集 61 巻 8 号 2989 頁参照）。 

なお，このような場合であっても，特許権者に

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。 

そして，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（BBS 最高裁判決（最判平

成 9 年 7 月 1 日・民集 51 巻 6 号 2299 頁参照））。」 

 

（2）許諾による通常実施権者 

許諾による通常実施権者による 1 号製品の譲渡

の場合も，特許権者又は専用実施権者の場合と同

様である。ただし，黙示の承諾について，通常実

施権者が，1 号製品を用いて特許製品を生産する

権限をも付与されている場合には，特許権者だけ

でなく通常実施権者についても検討する必要があ

る。 

「1 号製品を譲渡した者が通常実施権者である

場合にも，前記（ア）（注：本稿での（1）を指す。）

と同様に，特許権の効力は，当該 1 号製品の使用，

譲渡等には及ばないが，他方，当該 1 号製品を用

いて特許製品の生産が行われた場合には，生産行

為や，生産された特許製品の使用，譲渡等につい

ての特許権の行使が制限されるものではないと解

される。さらには，1 号製品を譲渡した者が通常

実施権者である場合であっても，特許権者におい

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，前記（ア）と同様に，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。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
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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。 

なお，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。）からその許諾

を受けた通常実施権者が国外において 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。」 

 

2．本件でのあてはめ 

判決は，（ⅰ）本件ベースバンドチップは 1 号製

品に該当すること，（ⅱ）本件製品は，本件ベース

バンドチップに他の各種部品を組み合わせて生産

された本件特許の特許製品であることを認定した。

そのため，上記規範により，本件製品についての

本件特許権の消尽は否定された。 

次いで，判決は，Y（特許権者）について黙示

の承諾について検討し，以下の事実を認定した上

で，黙示の承諾を否定した。訴外インテル社（許

諾による通常実施権者）については，変更ライセ

ンス契約の条項及び契約の経緯に照らし，特許製

品の生産を黙示的に承諾する権限を認めなかった。 

 

・変更ライセンス契約は，Y が有する現在及び将

来の多数の特許権を含む包括的なライセンス契

約である。個別の特許権の属性や価値に注目し

て締結されたものではない。 

・変更ライセンス契約の対象は，「（a）半導体材料，

（b）半導体素子又は（c）集積回路を構成する

すべての製品」であり，様々な製品を含む。こ

のライセンス対象の製品を用いて，さらに多種

多様な製品が生産される可能性がある。 

・変更ライセンス契約は，スマートフォンやタブ

レットを対象としていない。 

・本件ベースバンドチップを用いて本件特許の特

許製品を製造するには，様々な部品（例えば，

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）が必要である。これらの部品

は，技術的にも経済的にも重要な価値を有する。 

・本件ベースバンドチップと本件製品との間には，

数十倍の価格差がある。 

 

研究 

本判決は，インクタンク事件最高裁判決（最判

平成 19 年 11 月 8 日民集 61 巻 8 号 2989 頁）をふ

まえ，消尽の範囲を限定的に解釈する一方で，消

尽の範囲の外で，黙示の承諾によって権利を行使

できない場合があることを認めた。 

しかし，（ⅰ）消尽と黙示の承諾との違い（当事

者の意思表示によって排除できない黙示の承諾を

認めるのであれば，その黙示の承諾は，消尽と何

ら変わりない。），（ⅱ）特許製品（完成品）に組み

込まれない 1 号製品，（ⅲ）2 号製品，（ⅳ）方法

の発明での間接侵害品（4 号製品及び 5 号製品），

（ⅴ）法定通常実施権者による黙示の承諾など，

未解決の問題も残されている。以下，本判決の背

景及び残された問題について検討する。 

 

1．本判決の背景事情 

正当な権利者が，特許製品のための部品を譲渡

し，第三者が，当該部品を用いて特許製品を生産

する場合に，特許権者が当該第三者に対して権利

を行使できるか否かは，今日の取引において問題

となっている。例えば，情報通信産業では，完成

品の性能が中枢となる部品に左右される一方で，

当該部品を調達できれば，完成品市場への参入障
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壁は小さい。そこで，完成品メーカーにとって，

部品メーカーによる完成品特許の権利行使の可否

は，重要な関心事である。 

第三者の立場からすると，権利者が，形式的に

は特許製品について 1 回のみ対価を回収している

としても，実質的には部品と完成品（特許製品）

とで複数回の対価回収の機会を得ることは，許容

し難い。例えば，実質的にはエンジンの発明につ

いて，特許権者が，クレームでは自動車を規定し

ておき（あるいは，同じ出願日でエンジンと自動

車とそれぞれ別の特許権を取得し），自らエンジン

を販売した後で，自動車についても権利行使する

ことは，許容し難い。その一方，特許権者の立場

からすると，経済的価値の小さい専用品を譲渡し

ただけで，特許権が消尽するのであれば，対価回

収の機会が奪われてしまう。 

そこで，両者の利益衡量として，どのような場

合に特許権者が権利を行使できないのか，権利行

使が許されない場合の法律構成は消尽なのか黙示

の承諾なのか，近年，議論が盛んになりつつあっ

た。 

 

2．消尽論の根拠 

特許権者が特許製品を譲渡した場合，第三者が

特許製品を取得して業として使用する行為及び当

該特許製品を業として再譲渡する行為は，形式的

には，特許発明の実施であり（特許法 2 条 3 項 1

号；以下，特に断らない限り，特許法を「法」と

表記する。），特許権を侵害する（法 68 条）。しか

し，世界的に，上記行為は非侵害とされている（消

尽論）。日本でも，消尽論は当然のことと考えられ

てきたが，最高裁では，BBS 事件判決の傍論で初

めて言及され，インクタンク事件判決において，

判決理由として認められた。 

消尽論を正当化する根拠について，（ⅰ）特許権

者の黙示の許諾（implied license）による説明と，

（ⅱ）特許権者が特許製品を市場に置くことによ

り，特許権は目的を達して用い尽くされるという

説明とがある。インクタンク事件最高裁判決は，

（ⅱ）に依拠し，より具体的な根拠として，（a）

特許製品の円滑な流通（「特許製品について譲渡を

行う都度特許権者の許諾を要するとすると，市場

における特許製品の円滑な流通が妨げられ（る）」），

（b）二重の利得不要論（「特許権者は，特許発明

の公開の代償を確保する機会が既に保障されてい

るというものということができ，特許権者等から

譲渡された特許製品について，特許権者がその流

通過程において二重に利得を得ることを認める必

要性は存在しない」）を挙げる。 

これら（a）特許製品の円滑な流通及び（b）二

重の利得不要論は，（b）に集約されると思われる4。

その理由は，「譲渡の都度，特許権者の許諾を要す

る」という不合理な事態は，特許権者が複数回の

権利行使の機会（対価回収の機会）があるからこ

そ，生じるためである。発明の対価全てを回収す

る機会を一度だけ保障するという制度設計（二重

の利得の排除）の下では，円滑な流通は当然に実

現する。この点で，インクタンク事件最高裁判決

は，いわゆるフルバリューの原則と親和的である5。 

消尽論の法文上の根拠は，明文の規定がない以

上，信義則又は権利濫用（民法 1 条 2 項又は 3 項）

の類型化と解される6。 

 

3．インクタンク事件最高裁判決の示した

消尽の範囲と本事案との関係 

（1）加工及び部材の交換を巡る議論 

インクタンク事件では，権利者が譲渡した製品

に対する加工及び部材の交換に関し，消尽の成否

が争われた。この論点について，生産アプローチ

と消尽アプローチという 2 つの考え方が提唱され
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ていた7。 

生産アプローチは，「生産は消尽しない」との前

提の下，加工や部材の交換が特許発明の実施行為

としての生産に該当するか否かという基準を採用

する。しかし，生産アプローチでは，加工や部材

の交換の無い態様（例えば，衛生上の観点から，

シングルユースを条件として販売される注射器を

滅菌して再使用する行為）が侵害には当たらない

という問題が指摘された。そこで，生産か否かと

いう基準によるのではなく，権利者と特許製品の

取得者との間の利益衡量を様々な要素（注射器の

再利用のような社会的な事情も含まれる。）を考慮

して行うアプローチ（消尽アプローチ）が提唱さ

れるに至った。 

インクタンク事件の控訴審判決は，消尽アプロ

ーチによるものと解される。その理由は，当該判

決は 2 つの類型（第 1 類型及び第 2 類型）を挙げ

るところ，第 1 類型では，社会的及び経済的見地

からの効用喪失を判断しているためである。その

一方，第 2 類型（本質的部分を構成する部材の加

工及び交換）は，生産アプローチでも理解できる。 

しかし，インクタンク事件最高裁判決は，再び，

一元的な判断枠組みを採用した。そして，その判

断基準は，権利者が譲渡した特許製品との同一性

を欠く特許製品が新たに製造8されたか否かとい

うものであった。 

インクタンク事件最高裁判決の規範は，従前の

生産アプローチそのものというわけではない。当

該規範は，総合考慮によるものとされており，取

引の実情をも考慮される。しかし，インクタンク

事件の原審の精緻な 2 類型論と比較すると，イン

クタンク事件最高裁判決は，従前の生産アプロー

チに近いと解される9。 

 

 

（2）インクタンク事件最高裁判決での消尽の射程  

インクタンク事件最高裁判決の下では，特許権

者が部品を譲渡し，川下の第三者が当該部品を組

み込んだ特許製品を製造するという場合に，消尽

論を適用することには難がある。 

まず，インクタンク事件最高裁判決は，「特許権

者等が我が国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（する）」と判示した。つ

まり，当該判決は，消尽の対象は，権利者等が譲

渡した製品そのものに限られることを前提にして

いると解される10。したがって，部品の譲渡によ

って特許製品についても特許権が消尽することは，

当該判決が明示的に意図したものとはいえない。 

次に，部品は，そもそも特許製品ではない。し

たがって，部品と特許製品との間では，同一性が

欠けている。特許製品の製造は，部品の転得者の

下で初めて行われたことは明らかである。 

そこで，インクタンク事件最高裁判決の下では，

本事案は，消尽ではなく黙示の承諾の枠組みで検

討せざるを得なかったものと解される11。 

しかし，黙示の承諾については，後述の問題が

指摘されてきた。さらに，黙示の承諾の枠組みに

よるとしても，その範囲については，様々な見解

が提唱されており，未解決の問題が残されている。 

 

4．消尽と黙示の承諾 

黙示の承諾を消尽と対比する場合，従前より，

黙示の承諾の問題点として，（ⅰ）当事者の意思に

よって排除できる，（ⅱ）特許権が譲渡された場合

の譲受人に対する権限が不明確である，（ⅲ）転得

者との間では契約関係が存在しないという問題が

指摘されている12。これらのうち，最も大きな問

題は，（ⅰ）である。 

しかし，黙示の承諾でも，純粋な意思解釈を離
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れ，当事者の意思による排除を認めるべきではな

い類型があることは，しばしば指摘されてきた。

そのような類型の黙示の承諾と消尽とでは，当事

者の意思を排除して権利行使を制限するという効

果の点で違いはなく，「特許権の「消尽」といい，

あるいは「黙示の許諾」というかどうかは，単に

表現の問題にすぎない」13。 

 

（1）（ⅰ）当事者の意思による排除 

消尽は，特許制度に内在する制約であり，当事

者の意思によって排除することはできない。その

一方，黙示の承諾を伝統的な黙示の意思表示の一

類型と位置付ける場合には，当事者が明確に承諾

を否定する表示行為を採ることにより，その成立

を排除することができる14。 

もっとも，黙示の承諾を，正当事由などの場合

と同様，事実に対する法的評価として（つまり，

規範的な意思表示として）位置付ける場合には，

必ずしも当事者の示した意思のみによって結論が

左右されるわけではない15。 

権利者が明示的な意思表示によって黙示の承諾

を排除しようとする行為は，場合によって，独占

禁止法に違反し，それによって意思表示が無効に

なるという解決策も提案されている16。しかし，

独占禁止法違反が私法上の契約の無効に結びつき

やすくなったからといって（市場秩序の公序化）17，

独占禁止法違反が一律に公序良俗違反に当たるわ

けではない。しかも，知的財産法も，独占禁止法

と同様，競争という観点を織り込んで解釈される

べき制度であるとすると18，あえて独占禁止法違

反を介する必要もない。消尽論を当事者の意思に

よらず権利行使を認めない制度であると広義に解

する場合には，消尽論自体，信義則又は権利濫用

という一般条項に当たるのだから，なおさら独占

禁止法違反を介する必要はない。権利者の反対の

意思表示の妥当性は，信義則又は権利濫用の一要

素として考慮すれば足りる。 

 

（2）（ⅱ）特許権の譲受人に対する権限及び（ⅲ）

転得者との間での契約関係 

（ⅱ）黙示の承諾によって付与された権限が特

許権の譲受人に対抗できるか否かは，従前は大き

な問題であった。しかし，当然対抗制度の導入後

は，上記の権限も，譲受人に対し対抗できると解

される19。 

権利者と直接の取引相手との間では，契約法理

が適用できるとしても，権利者と転得者（直接の

契約関係にはない。）との関係も，問題となり得る

（（ⅲ））。しかし，黙示の承諾を権利者の単独行為

としての権利放棄と構成する場合には，この問題

は解決する20。 

 

（3）小括 

権利者が特許に関する製品を譲渡した場合に，

（契約法理から出発するのか特許法の内在的な制

約として説明するのかはともかく）権利者の意思

によらず権利行使が認められない類型がある。そ

れにどのような名称を付すのかは，「単に表現の問

題にすぎない」。もっとも，インクタンク事件最高

裁判決の下では，権利者による特許に関する製品

の譲渡の場合を「消尽」と呼び，当該製品につい

て画一的に権利行使が否定され，それ以外の態様

を「黙示の承諾」と呼び，多様な要素が総合考慮

される。 

以下，上記の意味での「消尽」以外の類型につ

いて，どのような場合に権利行使が否定され，ど

のような場合に容認されるのか，検討する。 

 

5．1号製品（物の発明の専用品） 

1 号製品は，（ⅰ）当該 1 号製品が，完成品（特
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許製品）中にそのまま組み込まれる類型と，（ⅱ）

完成品中には 1 号製品が残存しない類型とに大別

できる。（ⅰ）の類型では，1 号製品と完成品とが

1 対 1 の関係にあるため，完成品についての対価

の回収を 1 号製品の譲渡の際に前倒しすることが

できる。したがって，（ⅱ）の類型や他の間接侵害

品と比較して，カテゴリカルな判断に適している。 

 

（1）1号製品が完成品に組み込まれる場合 

①1 号製品が特許発明に占める位置 

特許発明の構成要件には，従来技術に対する新

たな貢献を構成し，その技術的価値を体現してい

るものもあれば，発明の対象とする製品が通常備

えているべきものもある。後者の構成要件を削除

すると，発明の対象は，より小さい単位（例えば，

完成品の中の部品）に狭まるものの，特許性は維

持できる。 

クレームを，特許性を維持できるよう，最小限

の構成要件でドラフトし直す場合に（注：実際に

は，そのような訂正は許されるわけではなく，あ

くまで仮想的なクレームという意味である。），1

号製品が再ドラフト後の構成要件を全て満たして

いるのであれば，当該 1 号製品は，特許発明の技

術的価値を全て備えているというべきである21。

したがって，権利者がそのような 1 号製品を譲渡

した場合には，当該 1 号製品が組み込まれた特許

製品に対する権利行使は認められるべきではない。 

もっとも，権利者にとって，1 号製品の譲渡に

よって得られる対価と，1 号製品の組み込まれた

特許製品の譲渡によって得られる対価とは，現実

には必ずしも同じではない。その理由は，以下の

とおりである。 

ロイヤルティ又は損害賠償額の計算に際し，部

品に特徴のある完成品の発明では，理論的には，

寄与率によって，完成品についての利益の一部の

みを特許発明の貢献として分配すべきである。し

かし，部品が完成品全体の商品価値を左右し，顧

客が当該部品によって購入を決める場合には，寄

与率が大きく評価されることもあり得る。したが

って，現実の経済的な側面からすると，1 号製品

の譲渡と特許製品の譲渡とでは，同等ではない。 

しかし，権利者には，1 号製品を譲渡するとい

う選択肢も，特許製品を譲渡するという選択肢も，

何れも存在する。権利者が，自らの判断により，1

号製品の譲渡を選択したのであれば，理念として

の対価回収の機会は既に与えられているというべ

きである。 

 

②本判決における考慮要素 

本判決は，黙示の承諾を否定する要素の一つと

して，本件ベースバンドチップ（1 号製品）と特

許製品との間の価格差を指摘し，特許製品には，

本件ベースバンドチップの他に，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

の部品も必要であることを挙げる。 

しかし，この要素は，権利行使の可否の判断に

あたり，重要ではないと考える。まず，ＲＦチッ

プ，パワーマネジメントチップ，アンテナ及びバ

ッテリーは，移動体通信では必ず必要とされる部

品であり，本件発明の実施のために特有の部品で

はない。本件発明の技術的価値は，これら移動体

通信にとっての汎用部品にあるとはいえない。さ

らに，仮に，価格差が大きくなるほど権利行使を

否定できるとすると，特許発明とは関係のない部

品を付加すればするほど，権利行使を免れること

ができるということになる。 

したがって，本判決の事案では，上記要素を重

視すべきではない。 
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（2）完成品中には1号製品が残存しない場合 

完成品中には 1 号製品が残存しない類型には，

（a）1 号製品が完成品に転化する場合（例えば，

原料が 1 号製品であり，反応によって別の物質と

しての特許製品が生成する場合）と，（b）1 号製

品と特許製品とが分離されている場合（例えば，

特許製品とそれを製造するための専用装置が存在

する場合）がある。 

（a）については，1 号製品と完成品との 1 対 1

の関係は維持されているため，1 号製品が完成品

に組み込まれる場合と同様に考えることができる。 

それに対し，（b）については，一律の判断は難

しいように思われる。その理由は，以下のとおり

である。 

まず，この類型では，1 号製品は，特許発明の

構成要件の何れも充足していない。したがって，

特許発明の技術的価値という観点からの検討は，

容易ではない。 

しかも，流通する特許製品は，1 号製品を包含

していない。権利者が市場に置いた 1 号製品は，

完成品の一部として流通するわけではない。その

ため，円滑な流通という観点で権利行使を制限す

る必要性は薄い。 

さらに，1 つの 1 号製品から多数の特許製品が

生じるため22，権利者が，どの範囲の特許製品を

想定して 1 号製品の価格を設定したのか，様々な

場合があり得る。例えば，権利者が，特許製品を

製造するための専用装置を販売する場合でも，そ

の目的を特許製品の自消に限定し，市場への販売

を禁じる（つまり，実施行為のうち，製造及び使

用は許諾するが，譲渡は許諾しない）ということ

もできる。当事者がそのような意思で売買契約を

締結し，その意思が契約条項にも反映されている

のであれば，当該専用装置によって製造された特

許製品が第三者へ販売される場合，権利者は，そ

の対価を未だ回収していない。 

以上のとおり，1 号製品の譲渡にあたっての客

観的な条件及び当事者の意思を総合して判断せざ

るを得ない。 

  

6．2号製品（物の発明の多機能型間接侵害

品） 

2 号製品の取引は，1 号製品とは異なる場合があ

るため，1 号製品と同様の議論は困難であるよう

に思われる。 

2 号製品には，特許発明の実施以外の用途が存

在する。個別の 2 号製品についてみると，侵害の

用途に用いられるか，その他の用途に用いられる

のかの二者択一である。もっとも，事後的な過去

の行為の清算（つまり，損害賠償）の場面では，

一定の母集団を抽出し，その中で侵害用途が占め

ていた割合を算出し，それを各 2 号製品が侵害用

途に用いられる確率として用いて，損害額を計算

することができる。しかし，実際の個々の販売の

場面では，販売額に対し将来の侵害用途の確率に

基づいてプレミアムを乗せることは，困難である。

なぜなら，非侵害用途の購入者は，プレミアムを

拒否するであろうし，その結果，非侵害を前提に

した価格設定に落ち着くことが予想されるためで

ある。そして，卸など中間業者が介在した転得者

の下で侵害行為が行われる場合，権利者に対価回

収の機会があったとはいえない。 

以上のとおり，2 号製品の場合には，完成品に

組み込まれる場合であっても，画一的な判断は難

しいと思われる。 

 

7．4号製品（方法の発明の専用品） 

（1）4 号製品の譲渡による対価の回収 

4 号製品には，当該 4 号製品と発明の実施とが 1

対 1 の関係にないとう点で，完成品に組み込まれ
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ない 1 号製品と同様の問題がある。 

まず，物を生産する方法の場合，4 号製品と生

産された物との関係は，分離されている。したが

って，4 号製品と生成物との関係は，1 対 1 ではな

い。次に，単純方法の場合には，1 つの 4 号製品

により，様々な態様で多数回の使用が可能である。

したがって，4 号製品と使用との関係も，1 対 1

ではない。そのため，権利者が，4 号製品の譲渡

にあたり，どのような範囲を想定して対価を設定

したのか，様々な場合があり得る。 

物を生産する方法の 4 号製品の例として，既存

の反応について，収率及び選択率を改善する触媒

を開発し，当該触媒を用いた反応について方法の

特許を取得し，当該触媒にはそれ以外の現実的な

用途がない場合を想定する。権利者は，生成物を

自消する目的に限って，あるいは後続の特定の工

程の原料とする目的に限って販売することもでき，

それに応じた対価を回収することができる。 

単純方法の 4 号製品の例として，権利者が，新

たな計測方法について特許を取得し，その専用測

定機器を販売する場合を想定する。権利者は、当

該機器を単独で販売することもできるが，当該機

器を特定の生産設備に組み込んで販売し，当該生

産設備に限って対価を回収することもできる23。 

以上のとおり，様々な対価の回収の態様がある

という点は，完成品に組み込まれない 1 号製品と

同様である。 

 

（2）従前の裁判例及び学説 

4 号製品に関する従前の裁判例及び学説を大別

すると，以下のとおりである。 

（ⅰ）一律に権利行使を否定する見解24； 

（ⅱ）全ての工程で使用される 4 号製品につい

てのみ，権利行使を否定する見解25； 

（ⅲ） ①権利者が 4 号製品を譲渡し，②特許発

明に係る方法を使用するためには，当該

4 号製品以外に，発明の課題解決に不可

欠な物（我が国の国内において広く一般

に流通している物を除く。）（法 101 条 5

号該当物）を必要としない場合に限り，

権利行使を否定する見解26。 

 

まず，（ⅰ）全面的な権利行使の否定には，問題

が多い。専用品といっても，特許発明の方法にお

ける位置づけは様々である。さらに，複数の工程

を備えた方法の発明の各工程に専用品がある場合，

そのうちの 1 つの譲渡に限って対価回収の機会が

与えられることは，合理的ではない。 

次に，（ⅱ）全工程で使用されるか否かは，対価

の回収とは直接には関係の無い問題である27。そ

れに対し，（ⅱ）の根拠として，一部の工程のみの

実施では発明の実施ではなく，直接侵害が生じな

いことが挙げることがある28。しかし，全工程で

の使用を要求することは，「のみ」要件に加えて過

剰な要件を求めていることになり，合理的とはい

えない。詳細には，以下のとおりである。 

「のみ」要件の趣旨は，専用品の生産及び譲渡

等の行為は，直接侵害を生じさせる蓋然性が高い

という点にある。つまり，「のみ」要件の判断にあ

たり，直接侵害の蓋然性の判断は，既に行われて

いる。例えば，工程 1 と工程 2 とを備えた方法に

おいて，ある物が工程 1 でしか使用されず工程 2

では使用されないということと，工程 2 そのもの

が実施されないということとは，別の問題である。

後者であれば，そもそも，当該物は，専用品では

ない（特許発明の実施以外の用途，例えば，工程

1 と工程 2 以外の工程とを組み合わせて実施する

用途がある。）。専用品という評価は，工程 2 が行

われるという評価を含んでいる。 

（ⅲ）4 号製品が唯一の法 101 条 5 号該当物で
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あっても，一律に権利行使を否定できるわけでは

ないと考える。その理由は，前述のとおり，4 号

製品と生成物又は使用との関係が 1 対 1 ではない

ため，対価の設定には，様々な場合があり得るた

めである。 

 

8．5号製品（方法の発明の多機能型間接侵

害品） 

5 号製品には，2 号製品及び 4 号製品の事情がと

もに当てはまるため，画一的な判断は難しいと思

われる。 

 

9．法定実施権者による部品の実施 

本判決によると，法定通常実施権者（具体的に

は，先使用権者）が 1 号製品を譲渡する場合，完

成品について特許権は消尽せず，黙示の承諾も成

立し得ないことになる。その理由は，特許権者と

先使用権者との間に契約関係はなく，特許権者が

先使用権者に対し特許製品の生産を承諾する権限

を付与しているはずがないからである。 

しかし，上記の結論は，不合理な結果を招く場

合がある。 

例えば，部品メーカーA と完成品メーカーB と

が分業し，A が完成品の専用部品を製造して B に

供給し，B が当該部品を組み込んで完成品を製造

して販売していたところ，後になって完成品に関

する特許が成立したという場合を想定する。A に

は，専用部品の製造販売について，先使用権が認

められるべきであり，B には，完成品の製造販売

の先使用権が発生する。もっとも，A の意思によ

らず，B が倒産等の事情で完成品の事業を終了す

ると，A は，他の完成品メーカーC と協業せざる

を得ない。しかし，当該部品が特許発明の技術的

価値を全て備えているとしても（5（1）「1 号製品

が完成品に組み込まれる場合」を参照），本判決に

よると，A の部品による販売によっては，特許権

は消尽せず，黙示の承諾も成立しない。その結果，

特許権者は，C に対して権利を行使できる。A は，

当該部品を製造し販売することはできるが，部品

の流通のみを確保しても，完成品が製造できない

のであれば，部品の経済的価値は無い。このよう

な場合には，特許権者の権利行使を許さない方が

適切であるように思われる（それを消尽と呼ぶか

黙示の承諾と呼ぶかは別の問題である。）。 

 

10．米国の状況 

我が国において，権利者による部品の譲渡と消

尽又は黙示の承諾との関係についての議論が活発

化した契機の一つが，米国連邦最高裁のクアンタ

事件判決29である。そこで，米国での議論につい

ても，簡単に紹介する。 

従前，多くの事例では，消尽論（exhaustion 又

は first-sale doctrine）は，権利者の特許製品の譲渡

の事案に適用され，黙示の許諾（implied license）

は，権利者が特許製品以外の製品であって特許発

明の実施に使用される製品を譲渡した場合に適用

されてきた30。 

黙示の許諾は，疑似的な契約（quasi-contract）

であり，権利者の明示の意思表示によって排除す

ることが可能である31。黙示の許諾には，（ⅰ）権

利者の譲渡した製品に非侵害の合理的な用途がな

いこと，（ⅱ）譲渡の状況が，ライセンスの付与が

推認されるべきであることを示していることとい

う要件が必要とされたが32，権利者が自らの表示

行為によって（ⅱ）の要件を否定することは容易

と考えられていた。 

消 尽 に つ い て も ， 権 利 者 が 条 件 付 き の

（conditional）譲渡をすることにより，消尽を排

除することは可能であった。しかし，権利者が一

方的にパッケージに表示を付す態様では，条件付
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き譲渡とはいえないと解されていた33。そのため，

黙示の許諾と比較すると，消尽を排除することは

困難であった。 

以上のとおり，クアンタ事件連邦最高裁判決よ

り前の事情は，現在の日本の状況と類似する。 

しかし，クアンタ事件連邦最高裁判決は，1942

年の Univis 事件連邦最高裁判決34を引用し，消尽

が特許製品以外の製品の譲渡にも適用されると判

示した。それによると，権利者によって販売され

た 製 品 が 特 許 を 実 質 的 に 体 現 し て お り

（substantially embody），その譲渡が許可された販

売（authorized sale）である場合には，特許権は消

尽する。その結果，日本では黙示の承諾の枠組み

でのみ扱われるべき態様が，米国では消尽でも扱

うことができる。このような状況が，消尽と黙示

の承諾との違いについて議論が錯綜する一因とな

っているようにも思われる。 

authorized sale をどのような場合に排除できる

のか，従前の conditional sale と何が異なるのかに

ついては，依然として議論が活発に行われている。

例えば，部品の権利者が，ライセンシーに対し，

当該部品の製造及び販売のみについて許諾し，使

用を留保する場合（その結果，完成品に当該部品

を組み込んで使用する行為に対し，別途の権利行

使の余地がある。），ライセンシーの当該部品の販

売は authorized sale といえるのかという問題が残

されている。 

もっとも，conditional sale が限定的であったこ

とからすると，権利者の一方的な意思表示のみに

よって authorized sale を容易に排除できるわけで

はないと解される。 

 

11．まとめ 

消尽論も，権利濫用の一類型である。権利濫用

などの一般条項は，時代の変遷とともに権利につ

いて実質的に新しい限界が画されて行く過程や，

実定法規が曖昧であるか又は欠缺がある場合に権

利の範囲を明確化する過程において，しばしば重

要な機能を果たしてきた35。 

今日では，多数の部品が流通し，その部品によ

って完成品が組み立てられるという取引形態が一

般化している。このような状況の下，特許権の行

使が制約を受ける範囲を明確化する過程において，

消尽論を新たな類型に拡張していくことも可能と

考える。 
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