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論説

多機能型間接侵害についての問題提起

一最近の裁判例を題材に-

士
山広田土

口

1 .多機能型間接侵害の規定

特許法101条に定める間接侵害(擬制侵害、みなし侵害とも)制度は、

特許発明の実施(特許法2条3項各号)そのものではないが、特許発明の

実施に直結する予備的行為を禁止することで、侵害に対して脆弱な特許権

の保護を強化するところに趣旨があるという点では学説に異論がなし、12 

1田村善之『知的財産法JI[第3版](2003年・有斐閣)230頁、増井和夫/田村善之

『特許宇Ij例ガイド~ [第3放] (近刊・有斐閣)。光石士郎『新言丁特許法詳説~ (1971 

年・帝国地方行政学会) 310頁、三宅正雄『特許争訟雑感~ [改訂版] (1976年・冨

山房)9~1l頁、豊崎光律H工業所有権法H新版増補] (1980年・有斐閣)226~227 

頁、中山信弘編『基礎法律学大系35 ・工業所有権法の基礎~ (1982年・青林書院新

社) 157~158頁(小山総三郎)、尊優美『改訂 工業所有権法解説~ (1982年・ぎょ

うせし、)222頁、松尾和子「間接侵害」牧野利秋編『裁判実務体系 (9)・工業所有

権訴訟法~ (1985年・青林書院) 2;)8~261頁、吉藤幸朔/紋谷暢男編『特許・意匠・

商擦の法律相談JI[第4版1(1987年・有斐閣) 379~，382頁(紋谷)、岩出昌手1]/三山

裕三『新特許法読本~ (1988年・東京布井出版) 317~318頁、紋谷暢男編『特許法

50講H第3版](1988年・有斐閣)236~238頁(江口 J[慎一)、等優美『特許実体法論』

(1989年・琴工業所有権研究所出版部)259頁、吉井参t弘『特許権侵害訴訟大要~ (1990 

年・発明協会) 87~88頁、篠田四郎/岩月史郎『特許法の理論と実務~ (1992年・

中央経済社) 42'~43頁、三宅正雄『特許 本質とその周辺~ [改訂版] (1993年・発

明協会) 171~172頁、清永手[J亮/本間崇編『実務相談 工業所有権四法~ (1994年・

商事法務研究会) 273~274頁(高野輝久)、橋本良郎『特許法~ [第4版](1994年・

有斐閣) 280頁、 )[1 口博也『特許法講義~ (1995年・動草書房)58頁、松村信夫/三

山峻司『知的財産関係法の解説~ [新訂版1(1998年・新日本法規出版)284頁、吉
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藤幸朔(熊谷健一補訂)~特許法概説~ [第13版](1998年・有斐閣)457頁、青山紘

一『特許法~ [改訂第3版](1999年・法学書院) 27~28頁、松本重敏『特許発明の

保護範囲~ [新版](2000年・有斐簡) 233~259頁、村林隆一/松本司/岩坪哲/鎌

田浩『新・特許侵害訴訟の実務~ (2000年・通商産業調査会)153頁、中山信弘編『注

解特許法~ [第3版] (2000年・青林書院)954頁(松本重敏/安田有三)、後藤憲秋

/植村元雄『知的財産法概論~ (2000年・六法出版社)232]言、中山信弘『工業所有

権法・上~ [第2版増補](2000年・弘文堂)421頁、紋谷暢男『無体財産権法概論』

[第9版補言丁](2001年・有斐閣)181 ~183頁、末吉亙/飯塚卓也/渡漫肇/三好豊

/野口祐子/小野寺良文『特許法・実用新案法~ (2002年・中央経済社) 139~140 

頁(飯塚)、村林隆一/小松揚一郎編『特許・実用新案の法律相談~ (2002年・青林

書院) 392~398頁(三山峻司)、高林龍『標準特許法~ (2003年・有斐閣) 140~141 

頁、イ山元隆一郎『特許法講義H第4版](2003年・悠々社)239頁、角田政芳/辰巳

直彦『知的財産法~ [第2版](2003年・有斐閣)123頁(角田)、渋谷達紀『知的財

産法講義 1~ (2004年・有斐閣)l3l ~132頁、竹田和彦『特許の知識H第 7 版] (2004 

年・ダイヤモンド社) 351頁、外)11英明『企業実務家のための実践特許法~ [~~ 2版]

(2005年・中央経済社)234頁、盛岡一夫「知的財産法概説11[第2版](2005年・法

学書院) 44頁、土肥一史『知的財産法入門~ [第8版] (2005年・中央経済社)201 

頁(なお、間接侵害の趣旨に関する引用は図書に限った)。

このうち、直接侵害(ないし実施)行為が多数の者によって行われる場合にその

捕捉が難しくなることを間接侵害制度の趣旨の一つに挙げるものとして、前掲田村

『知的財産法~ 230頁、前掲増井/田村『特許申j例ガイド』、前掲豊崎『工業所有権

法~ 226~227頁、前掲吉井『特許権侵害訴訟大要~ 87頁、前掲末吉ほか『特許法・

実用新案法~ 140頁(飯塚)、前掲竹因『特許の知識~ 351頁。来栖和則「日本特許

法の間接侵害規定の改正ならびに米国および独国の関連規定との比較Jパテント55

巻12号37頁 (2002年)にも同様の指摘がある。また、小野昌延『知的財産法入門』

[第3版] (1998年・有斐閣)94頁は、間接侵害者のほうが(行為態様が:筆者補)

悪質であったり、侵害の主導的立場にある場合がある、と指摘する。

2間接侵害に関する代表的な論点として、独立説と従属説の問題がある。独立説と

は、間接侵害の成立に直接侵害の存在を要しないという立場であり、従属説は、間

接侵害の成立に直接侵害を前提とするという立場である。もっとも、独立説とし、え

ども直接“実施"が行われていないと、「その物の生産Jに該当しない、あるいは

特許発明以外の用途があり「にのみ」が否定される、という理由で間接侵害が成立

しないことになる(前掲増井/田村『特許半jJ例ガイド』、前掲角田/辰巳『知的財

産法~ 125頁(角田)、羽柴隆「間接侵害について (2)J特許管理27巻5号479頁(1977

年)、角田政芳「間接特許侵害の対象物」日本工業所有権法学会年報11号67頁(1988
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年)、吉田清彦「特許法第101条『間接侵害』の成立要件についてjパテント43巻7号

48~49頁(1990年))。

すなわち、独立説と従属設の対立というのは、具体的には、①直接実施が業とし

て行われない場合、②直接実施が試験研究(特許法69条l項)に該当する場合、③

直接実施について実施権原がある場合、④直接実施行為が外国でなされる場合など

に間接侵害を認めるかどうかという対立である。

独立説を採る見解としては、前掲豊崎『工業所有権法~ 229~230頁、前掲紋谷『特

許法50講，!240頁(江口)、前掲篠田/岩月『特許法の理論と実務~ 43頁、前掲橋本

『特許法~ 281頁、前掲)11 口『特許法講義~ 58頁、前掲吉藤『特許法概説~ 460~461 

頁が挙げられる。

従属設を採る見解としては、紋;B:暢男編『注釈特許法~ (1986年・有斐閣)246頁

(渋谷達紀)、前掲羽柴・特許管理479~492頁が挙げられる。前掲松本『特許発明の

保護範囲，!249、252頁は従属説として引用されることがあるが、同253頁の記述か

らすると後述する松尾説に近い(前掲中山編『注解特許法~ 959~960頁(松本/安

田)も同じ)。数の上では、いちおう独立説が多数で~あったといえる。

しかし、現夜では、前掲松尾『工業所有権訴訟法~ 271 ~279頁の指摘に代表され

るように(もっとも、前掲中山『工業所有権法の基礎~ 157~158頁(小山)にその

萌芽が見られるが)、個別の事案に応じて独立説と従属説を使い分けるという立場

(本稿では便宜上、類型説と呼ぶ。)が優勢となった(前掲吉井『特許権侵害訴訟大

要~ 88~93頁、前掲i青永/本間『実務相談 工業所有権四法~ 283~290頁(高里子)ι 、

前掲村林ほか『新・特許侵害訴訟の実務~ 154~ 156]室、前掲中山『工業所有権法・

上~ 421 ~-422頁、社本弘言C I間接侵害J牧野手Ij秋/飯村敏明編『新・裁判実務体系

(4)・知的財産関係訴訟法1(2001年・青林書院) 258~259頁、前掲村林/小松『特

許・実用新案の法律相談~ 394~395頁(三山)、竹田稔『知的財産権侵害要論・特

許・意匠・商標編~ [第4版] (2003年・発明協会)218頁、前掲イ山元『特許法講義』

241 ~242頁、前掲竹田『特許の知識~ 351 ~352頁、角田政芳「特許権の擬市IJ侵害」

日本工業所有権法学会年報13号6~12頁 (1990年)、前掲吉田・パテント 47~51頁。

もっとも、各類型において直接侵害を要するかどうかの判断は、各説で分かれてい

る場合もある)。

もっとも、このような見解を踏まえた上で、なお従属説を貫徹する見解も存在す

る(高官掲高林『標準特許法，]144~148頁。ただし、同 145頁に、従属説といえども、

現実に具体的な直接侵害行為が完成していなければならないわけではない、という

重要な指摘がある)。

紙幅の都合からか、個別の事案に応じて考える、と述べるにとまる説もあるが、

前掲松尾、吉井(さらに前掲田村『知的財産法~ 231~233頁、前掲増井/田村『特

知的財産法政策学研究 Vol. 8 (2005) 149 
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特許発明の実施に該当するというためには、特許請求の範囲(クレイム)

記載の構成要件をすべて満たしていなくてはならないというのが原則で

ある4 (特許法70条 l項)。そして、新規性(同法29条 l項)や進歩性(同

条2項)といった特許適格性の審査はクレイムに基づいて行われ、クレイ

ムに含まれない技術は審査の対象とはならない。したがって、いくら特許

権が侵害に対して脆弱であるといっても、無闇に例外を設けては、クレイ

ム制度ないし審査主義が骨抜きになり、第三者の自由な経済活動を制限す

言午判例ガイド~)のようにある程度類型化して考えてし、かないと、予測可能性が低

下することは杏めない(田中成志[製パン器・半!I批]W特許侵害裁判の潮流~ (大場

喜寿・ 2002年・発明協会)464頁)。裁判例のなかでは、大阪地判平成12・10・24判

タ1081号241頁[製パン器]が類型的な議論を行っているつ

特許法101条2・4号に関しでも、同条 1・3号と同様に独立説と従属説の対立があ

り得るが、立法担当者の立場は類型設のようである(慶賓郁郎「特許法等の一部改

豆についてJLaw&Tecnologyl6号26頁 (2002年))，

3間接侵害制度を特許権の本来の効力に別の効力を付加したものと考えるか、本来

有する特許権の効力を享受させるためのものと考えるか、という対立があると捉え

る見解がある(前掲竹田『知的財産権侵害要論~ 213頁)。

前掲竹田の分類に従えば、前者は前掲吉藤『特許法概説~ 457頁や織田季明/石

)11義雄『新特許法詳解~ [増訂版] (1972年・日本発明新聞社)278頁であり、後者

は前掲松尾『工業所有権訴訟法~ 261頁だという。前者であると、間接侵害の成立

に直接侵害を要求する独立説を導きやすく、後者であると従属説を導きやすいとい

うのが前掲竹田の言わんとするところであろう O

しかし、前掲古藤『特許法概説~ 457頁の記述l土、特許権侵害の予防の実効とい

う観点を指摘しており、この点、からは少なくともクレイムどまったく無関係に排他

権の範囲を拡大する説だとは感じられない。

4 前掲田村『知的財産法~ 230頁、前掲増井/田村『特許制j例ガイド』、前掲松尾『工

業所有権訴訟法~ 258頁、前掲紋谷『特許法50講，s236~237頁、高Îi掲吉井『特許権

侵害訴訟大要~ 87頁、前掲清永/本間『実務相談 工業所有権回法~ 273~~274頁、

前掲橋本『特許法~ 280頁、前掲吉藤『特許法概説~ 457頁、前掲青山『特許法~ 27 

頁、前掲村林ほか『新・特許侵害訴訟の実務~ 15i:~153頁、前掲中山『注解特許法』

954頁(松本/安田)、前掲後藤/植村『知的財産法概論~ 232頁、前掲中山『工業

所有権法・上~ 421頁、前掲社本『知的財産関係訴訟法~ 257頁、出I掲高林『標準特

許法~ 140~141真、前掲イ山元『特許法講義~ 238~~239頁、前掲盛岡『知的財産法概

説~ 44頁、前掲土肥『知的財産法入門~ 201頁。
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ること甚だしい。この原則の例外のlつが均等論であり、均等論は、第4の

要件として仮想的クレイムについて特許適格性を事後的に裁判所がチェ

ックをすることで、特許権の保護が拡大し過ぎないように手当てされてい

る5。

他方、クレイム制度におけるもう lつの例外を認めたのが間接侵害制度

であるc かりにークレイムに含まれない物品で、あったとしても、それを用い

れば必然的・定型的に特許発明の実施に直結する物であるなら、当該特許

権に基づいてその製造・販売を禁止しでも、第三者の予測可能性を奪うこ

とにはならなしゃ 7。そこで、特許法101条は、まず特許発明の生産・使用

「にのみ」用いる物を間接侵害の対象とし、特:許権侵害とみなす8ことで排

他権を及ぼすことにした。これが現行特許法101条 1・3号である(1にの

み」型間接侵害)。

しかし、平成14年改正前は、被疑問接侵害物が実用的な他の用途を存し

ている場合は、「にのみJの要件を満足しないとして特許法101条の対象と

はならなかったこたとえば、「化合物Aからなる殺虫剤j という特許発明

5最判工p:成10・2・2413，';集52巻l号113頁[ボー/レスプライン軸受上告審]、前掲田村

『知的財産法~ 224~226頁。

6前掲田村『知的財産法1230頁、前掲増井/回村『特許判例ガイド』。以上の;上う
な間接侵害の趣旨に従えば、間接侵害の対象となる物は、特許要件を備えている必

要がないし、グレイムの構成要素の一部に過ぎない物はおろか、クレイムに一切関

わりのなし、物であってもよいはずであり(暫助型間接侵害物;後述人条文上もそ

うなっている(前掲田村『知的財産法~ 231頁、福田健太郎「間接侵害成立要件の

判断基準についてj パテント 51巻 5 号38~40頁(1998年))。

7 さらに、特許法101条1・3号においては、直接実施される態様がクレイムと均等

な場合であっても、「にのみj の要件を満たすとして間接侵害が肯定される(前掲

増井/田村『特許判例ガイド』。裁判例として、大阪地半IJ平成11・5・27半IJ時1685号

103頁[注射液の調製方法及び注射装置l審]、大阪高判平成13・4・19半Ij例工業所有

権法 [2期版]2311の274頁[注射液の調製方法及び注射装置2審]、大阪地半IJ平成

14.4・16判時1838号132頁[筋組織上こんにゃくの製造方法]がある)0

8 間接侵害規定全般、特に、直接侵害と「みなすJことに対して批判的なものとし

て、前掲三宅『特許本質とその周辺~ 1'71 ~178頁、前掲三宅『特許争訟雑感~ 9 

~13頁。

9 f也の用途は実用的である必要がある、という裁判例として、大阪地半Ij平成1・4・

知的財産法政策学研究 Vo1. 8 (2005) 151 
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があるが、化合物Aが潤滑剤としても実用化されていれば、単に化合物A

を製造した段階で差止めを求めることはできなかった。これを認めると、

化合物Aを潤滑剤に使用している者への販売まで禁止されることとなり、

用途を限定しているクレイムと無関係に排他権の範囲が拡大してしまい、

クレイム制度の趣旨が没却されるからである。

しかし、たとえばAタイプのカメラ(クレイム該当品)と Bタイプのカ

メラ(クレイム非該当品)の両方に用いられるレバー付き交換レンズを製

造する者がし、たとしても、そのレンズがAタイプのカメラに用いることが

できる以上、その限りで販売を禁止したとごろで排他権の範囲が実質的に

拡大することにはならなし、10

特に、コンピュータ技術の発展普及に伴い、 l個の部材ないし製品が多

数の機能を発揮する、いわゆる多機能品が多数取引される近年では、多機

能ゆえ「にのみjの要件を満足することができず、特許権侵害を未然に防

止するという間接侵害制度の趣旨が十分に生かされなくなってきていた11

もっとも、このような多機能品の製造販売は、平成14年改正前であって

も共同不法行為(民法719条)に該当する可能性はあった。しかし、共同

不法行為構成であると、民法の伝統的理解に従う限り差止めを求めること

ができないという問題があった12

24無体集21巻 1 号279頁[製砂機のハンマ~]。

10 前掲田村『知的財産法~ 234頁、前掲増井/田村『特許取j例ガイド』。このような

関係、にある物の販売は、(過失の問題を置けば)共同不法行為(民法719条)に該当

する点も見逃しではならない。

II 前掲田村『知的財産法~ 230頁、前掲増井/田村『特許申j例ガイド』。特許庁編『平

成14年改正・産業財産権法の解説~ (2002年・発明協会):24頁、前掲高林「標準特

許法~ 142頁、前掲竹田『知的財産権侵害要論~ 226頁、前掲イ山元『特許法講義~ 240 

頁、前掲竹田『特許の知識~ 353~354頁c

12 前掲田村『知的財産法~ 230頁、前掲増井/白村『特許判例ガイド』。前掲三宅『特

許争訟雑感~ 11頁、前掲中山編『注解特許法~ 960頁(松本/安田)、前掲末吉ほか

『特許法・実用新案法~ 141頁、前掲高林『標準特許法~ 142~ 143頁。

昭和34年特許法改正当時の資料によれば、間接侵害規定は特許権侵害の共同不法

行為に対処するために設けられた規定であることがわかる(松田登夫「工業所有権

制度改正審議室一般部会関係の答申について」ジュリスト127号43頁(1957年))。
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そこで平成14年改正では、 r，このみjの要件を拡大することを目的に、

客観的要件として「発明による課題の解決に不可欠なものJおよび「汎用

品でないことム主観的要件として、「その物が特許発明の実施に用いられ

ること および「その発明が特許発明であることjについて被疑問接侵害

者が「知っている」ことを課し、それを満たす場合には、特許権侵害とみ

なして特許法101条 1・3号と同等に排他権を及ぼすこととした13 これが

特許法101条ト 4号(多機能型間接侵害)でらある。

本稿の目的は、近時の裁判例を題材として、特許法101条2・4号につい

ての論点を洗い出すことにある14。

2. rクリップ事件」にみる「不可欠J要件の解釈(侵害否定例)

2. 1.被疑問接侵害物はクレイム記載の要素に限られるか

東京地判平成16・4"23判時1892号89頁[プリント基板用治具に用いる

クリップ]は、特許法101条2・4号が本格的に議論された最初の事例であ

る。この事例では、同条2・4号のうち「不可欠」要件が議論の対象とな

った。まず、同号に関する説示部分であるが、以下のようなものである。この問一一…一回載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり，当該発

明の構成要素以外の物であっても，物の生産や方法の使用に用いられる道

具，原料なども含まれ得る

すなわちこの説示によれば、「不可欠j 要件を満たす物は、クレイムに

記載されている要素はもちろん、クレイムに記載されていない要素であっ

なお、共同不法行為とは法的性質が異なると述べる見解もないわけではない(前

掲川口『特許法講義~ 58頁)。

13 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説~ 21 ~32頁。

14なお特許法101条2・4号は、施行日以降になされた行為について適用される(前

掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説~ 117頁)。

15 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説~ 27頁、「座談会・特許法・商

標法等の改正を語るJLaw& Tecno1ogy16号15頁 (2002年)の慶賓郁郎(当時の制度
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条1・3号と同様で、ある 16

特許法101条3号の例でいえば、クレイムが「化合物Pを利用すること

によって効率よく検査をする方法AJで、あって、その方法の使用に用いら

れる測定ユニット(クレイムの要素ではなし、)についても、それが「にの

みJの要件を満たしているかぎり同号の対象となっていた(以下、本稿で

は「脅助型間接侵害物」とし寸 O これに対して、係争対象物がクレイムの

要素の一部である場合を、本稿では「部品型間接侵害物」と呼ぶ)。

この例の場合に、測定コニットが他の測定方法Bの使用にも用いられる

実用的可能性がある場合が特許法101条4号の局面である。この場面で、

測定ユニットを製造する者が、売渡先の者がこの測定ユニットを用いて方

法Aを使用する、と知っているなら、その販売を禁止すれば売渡先で、の直

接侵害を未然に防止することができる。したがって各文献の指摘どおり、

改正審議室長)発言、前掲田村『知的財産法11233~234頁、前掲増井/田村『特許

半Ij例ガイド』、前掲高林『標準特許法11143~144頁。また、潮海久雄「複数主体に

よる侵害形態に関する特許法上の規整の意義と機能J知財研フォーラム55号8頁

(2004年)、伊原友己[プリント基板用治具に用いるクリップ・判批]知的財産法研

究131号3頁 (2004年)。

前掲竹田『特許の知識11356頁は、米国特許法U1条(c)と比較しつつ、「不可欠j

かどうかは、クレイムではなく、係争対象物の「不可欠Jな構成かどうかで判断す

べきとし寸。特許第2委員会第5小委員会「改正|詞接侵害規定に関する考察J知財

管理53巻 5 号752~753貰 (2003年)も参照。たとえば、クレイム墓z準で客観的には

特許法101条2号に該当するとしても、それを差し止めると直接実施に用いない取引

者が甚大な影響を被るような場合は、係争対象物を基準とするjjlJの考慮も必要かも

しれない。この点、後述する差止適格性説に通じる問題意識といえるかもしれない。

クレイム記載の要素以外の物に特許法101条2・4号を及ぼすことについては反対

説がある(前掲角田/辰巳『知的財産法11125~126頁(角田)、尾崎英男/江藤聴

明『平成特許法改正ハンドブック11(2004年・三省堂)248頁(尾崎))が、その理

由としては「特許権の不当な拡張となる」と述べるのみである(前掲角田/反己『知

的財産法11126頁(角田))。

なお、「にのみj についても、被疑問接侵害物が特許発明の完成にとって重要な

要素であることを要求する見解がなかったわけではない(前掲中山『注解特許法』

963頁(松本/安田))が、通説的ではない。

16前掲注6参照、。
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同条2"4号においても対象となる物はクレイム記載の要素に限られない

と考えられる。これは、特許権侵害の共同不法行為を禁止するというとこ

ろに同条2・4号の趣旨を求めるかぎり導きやすい結論である。

しかし、「特許発明による課題の解決に不可欠」としづ条文の文言を考

えた場合、クレイム記載の要素ではない物がこの文言を満たすことがある

のか、という問題がある。たとえば、特許法101条l号の場合では、クレ

イムが「化合物AJで、あって、それを製造するために用いられる触媒z(ク
レイムの要素ではなし、)についても、それが「にのみJの要件を満たして

いるかぎり間号の対象となっていた。しかしこの場合に、触媒Zが他の化

合物Bの製造に用いられる実用的可能性があるとして同条2号にのせよう

としても、触媒Zを、「発明による課題の解決に不可欠なもの」と読むに

は少々無理があるように思われる。触媒Zは、化合物Aの生産lこは不可欠

ではあっても、化合物Aによって解決される課題に直接的に不可欠とはい

えなし、からである。

先述の特許法101条4号の例に当てはめても、かかる測定ユニットが果

たして「不可欠Jの要件を満足する場合があるのだろうか。具体的に想像

することはなかなか難しいように思う。同条2・4号の「不可欠」という

要件は、部品型間接侵害物にはよくマッチするが、暫助型間接侵害物につ

いては文言適用に難があると思われる 17。なお、前掲[プリント基板用治

具に用いるクリップ]における係争対象物は、類型としては部品型間接侵

害物で、ある。

もっとも、「不可欠j としづ条文の文言がやや厳格に過ぎるという指摘

もあり 18、多少の無理を承知で(たとえば、その触媒Zがなければ化合物

Aは製造できないのだ、から)、特許法101条2号を適用することも十分に考

えられる。この点は今後の裁判例を注視したい。

17もし需助型間接侵害物をも意識した条文を作るなら、文言としては「特許発明の

生産(使用)に不可欠Jとすべきだったように思う。

18 W I不可欠」とk、う規定振りはかなり厳しし、文言11という認識の下、発明の特徴

的部分ぐらいに広めに解釈すべきではないか、という見解がある(前掲「座談会1

16頁の飯村敏明発言)。
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2. 2. r不可欠」要件の具体的な肉容

前掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]は、上記の説示をさらに

具体的に以下のように説明している。

これを言い換えれば，従来技術の問題点を解決するための方法として，当

該発明が新たに開示する，従来技術に見られない特徴的技術手段につい

て，当該手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらす，特

徴的な部材，原料，道具等が，これに該当する

特許請求の範囲に記載された部材，成分等であっても，課題解決のために

当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接形成するものに当たら

ないものは発明による課題の解決:に不可欠なもの」に該当するもので

はない。

これらの説示からは、「不可欠」要件を満たすというためには、被疑問

接侵害物となっている部材が、出願時において新規な形状、構造、材料な

どで、あって、かっそのような新規な部材を用いたことが発明の特徴である

ことが要求される 19

本事件においては、係争対象物はプリント基板を固定するクリップであ

った。判決は、「プリント基板の着脱を容易にするため，その上方に『外

方且つ後方に屈曲してなる屈曲部Jを設けた保持部材と，弾性力によりプ

リント基板を治具本体に固定するクリップ」が、従来の問題点を解決する

ために本発明が開示した手段だといったんは認めてし1、る。しかし、メッキ

の際に用いられるプリント基板固定具としてクリップが用いられている

こと自体は、出願前から知られていたことであったと認定されてし、る。

加えて、クレイムにはクリップの具体的形状や機能を特定する記載(た

とえば、保持部材との飯合形状や弾性屈曲部の具体的形状)がない。これ

19 しかしたとえば、被疑問接侵害物が単に出願時において新規な形状で、あるという

のみでは、発明としてみた場合に他の部分がより特徴的であるかも知れず、「不可

欠J要件を満たすには至らない可能性がある。かえって、出願時公知物だったとし

ても、問題となっている発明分野でそれを用いたこと自体が函期的であれば、公知

であったことそれ自体を理由として「不可欠j要件に該当しない、というべきでは

ないように思う(前掲注18も参照)。
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らの事情から判決:では、クリップそれ自体、およびこの分野でクリップを

用いることは発明の特徴部ではないと判断している20

なお本判決は、かりにクリップが「不可欠な構成」で、あったとしても、

明細書の詳細な説明および図面に記載された形状に限定されるから、その

形状とは異なる木件係争対象物はいずれにせよ「不可欠なものjには該当

しない、と駄目押し的に結論付ける。すなわち、クリップに関しては、明

細書の詳細な説明や図面の記載に比してクレイムが広すぎ、クリップにつ

いてクレイムそのままに解釈すると、特許法36条6項違反(判決は明言し

ないが、同項1号違反)となってしまうから、限定的に解釈したのである。

クレイムと明細書および図面を比較して見るかぎり、たしかに詳細な説明

は図面に1つだ、け記載されたクリップの形状・機能を説明するのみであり、

限定解釈されてもやむを得なかったと考えられる。

クレイムを実施例などに限定して解釈する手法は(記載要件違反に限ら

れないが)、非侵害を導く手法として、最*IJ平成12・4'11民集54巻4号1368
頁[半導体装置]以前はまま見られた方法で、あった21 同最判以降、ある

いは改正特許法104条の3導入以後においても、この手法は特許法101条2

号その他の解釈手法として生かされるというべきであろう叱

本事件についてコメントすれば、出願人は多項制を利用して、クリヌプ

の形状・機能について特定した下位クレイムを立てておけばよかったので

泊したがって、(傍論となろうが)本件発明の特徴部は、「外方旦つ後方に屈曲して

なる屈曲部を設けた一対の保持部材j であると判断された。

21 わかりやすい例として、前掲回村『知的財産法~ 238~240頁。

22特に特許法36条6項l号違反の疑いがある場合は、訂正審判によってクレイムを限

定すれば特許が維持される可能性があるが、その場合には、権利濫用の抗弁は認め

られない可能性が高い(たとえば前掲[半導体装置:1は、権末Ij濫用といえない特段

の事情として「訂正審判の請求がされている」ことを例示する。もっとも、改正特

許法104条の3の解釈においてどう反映されるかは今後の裁判例を待ちたし、)。

しかし記載要件違反の場合は、裁判所にも訂正の範囲がある程度想像できる場合

(新規事項追加禁止の特許法126条3項も参照)が多い。被疑侵害物がその訂正後の

クレイムの外に日ると判断できれば、非侵害を導く理由として、無理に権利濫用の

法理(または改正特許法104条の3)に頼る必要はないと思料する。したがって、前

掲[半導体装置]以後も、クレイムの実施例限定解釈論は否定されるべきではない。
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はないか。そうすれば、クリップが「不可欠な構成Jにあたるとして、特

許法101条2号に該当すると判断された可能性はなくはなかっただろう。

判決では、特許掲載公報の図面に記載されたクリップと、係争物となった

クリップ。の聞に相違点があったと認定しているが、これはあくまで図面に

ただIつ記載された、そのクリップに限ったことである。特許権者側にク

リップの形状について何か特別な工夫があったのなら、それをクレイムし

ておけば、いきなり図面レヴェルに限定されることはなかったかもしれな

い。もしそうであったなら、間接侵害が肯定された可能性は低くなかった

だろう 23

3. r一太郎事件jにおける「不可欠J要件及び主観的要件
(侵害肯定例)

3. 1. 事案の紹介

反対に、特許法101条2・4号の主張が認容された事例が、一太郎事件と

して著名な東京地判平成17・2・1判例時報1886号21頁[情報処理装置及び

情報処理方法]である。この事件で問題となった特許は、いわゆるヘルプ

機能に関するプログラムを塔載した情報処理装置(パーソナルコンピュー

タ:PC)、および当該プログラムを用いた情報処理方法であった。もちろ

ん、出願当時(1989年)は、現在と異なりプログラムそのものをクレイム

することが認められていなかったから、情報処理装置および情報処理方法、

といったクレイムにならざるを得なかったという:事情がある24

23 もっとも特許権者とすれば、クリップ。の形状を特定した別特許があるので、それ

で十分と考えたのかもしれない。こちらについては、同判決の中では、問題となっ

ているクリップと均等の関係にはないと判断されているつ

24当時の問題状況を踏まえた上で間接侵害規定を活用したソフトウェアの保護を

提案するものとして、水谷直樹「ソフトウェアと間接侵害Jf:去とコンビュータ12号-

65~74頁(1994年)、関連して、尾崎英男「コンピュータプログラムと特許侵害訴

訟の諸問題J 清永利亮/設楽隆一編『現代裁判法大系 (26) ・知的財産権~ (1999年。

新日本法規出版) 220~228頁、前掲中山『工業所有権法・上~ 156~158頁。

現在では、審査基準の漸次的な改Eにより媒体クレイムやプログラムそのものを

クレイムすることが認、められた(産業上手Ij用可能性を認めるという実務に改められ
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問題となった係争対象物は、当該ヘノレフ。機能を機能のーっとして有する

ソフトウエアである。判決では、このソフトウエアをインストールした

PC、およびその PCの使用は、本件特許発明の技術的範囲に属すると前置

きした上で、当該ソフトウエアは、それをインストールした PCの生産に

用いるものであって、「不可欠j 要件を満たし、かっ、日本国内において

広くー般に流通しているもの(汎用品)ではないとして、特許法101条2号

の客観的要件を満たすといった。

さらに、本件訴えは差止請求のみにかかるものであるところ、原告の申

立てた仮処分命令申立書の送達以後は、被告は主観的要件をも満たすから、

特許法101条2・4号に該当すると結論付けた。

3. 2. r不可欠J要件と「非汎用品」要件について
まず「不可欠j要件に関して、本件は、「トド目υ….い. (へルフ

する↑情予青f報処理装置Jiトド.一.'(ヘルプ機能)…を特徴とする情報処理方法j と

いうクレイムであった。係争対象物はヘルプ。機能を実行するプログラムを

含んだソフトウェア(ないしそれが記録された媒体)であったから、特許

発明の大部分を実現しているコそして、特許発明の残りの部分(係争対象

物に実現されていない部分)は単なる「情報処理装置」に過ぎず、その部

分に特徴のないことは明らかで、あった。このように、被疑問接侵害物がク

レイムの大部分を占めるような関係にある場合は、特許法101条2号の「不

可欠j要件は容易に認められることが多いだろうお。同条4号についても、

た)ので、その後の出願であれば平成14年改正を待つまでもなく直接侵害を問うこ

とがで、きる。

おもっとも、前掲[情報処理装置及び情報処理方法]の場合は、媒体クレイムを認

めた審査基準改訂前であった事情も考慮しつつ、均等論侵害を主張する途もあり得

ただろう。その場合は、いわゆる不完全利用発明類型になると考えられる(不完全

利要発明論については、前掲田村『知的財産法~ 226頁)が、ハードウェアを利用

しない形での実施形態が、侵害時点で容易に想到できれば、認められる可能性はあ

ったと考えられる。

このように、天完全利用発明については均等論と多機能型間接侵害の概念、が接近

する。主張の当否は事案によるだろうが、大きな相違点として、均等論は第4の要

件すなわち仮想的クレイムが有効であることが求められるが、多機能型間接侵害の
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特許方法の大部分を実現する装置であるような場合は同様である26

客体的要件としてはもう一つ、汎用品ではないことが必要であるが、本

事件ではこの要件が満たされることを簡単に認めている27 この要件の趣

旨は、ネジ、釘、トランジスタのように広く普及した物に特許権の効力が

及ぶと取引の安全を害するという点に求められるお。本件のプログラムが

そのようなレヴェルまで汎用化されていないことは明らかであるから、妥

当だろう。また、「にのみj に当たらない、他用途を有する物に排他的効

力を及ぼすという立法経緯に鑑みれば、汎用品であるというためには単に

2， 3通りの複数の用途があるというだけでは足りないといえる。

ところでこの「汎用品jという要件は、特許法101条2・4号の文言とは、

「不可欠J要件を満たすような発明の特徴部でありながら汎用品でもある

場合に、間接侵害を否定する旨定められているように読める。しかし、ネ

ジ・釘のような汎用品が発明の特徴部を構成することはなカ‘なか考えにく

場合は多機能品が特許要件を満たさないことは煎提とされているので、均等論のよ

うな有効性のチェックは行われない(もちろん本体の特許権については)j[]諮)。こ

の点だけ見ると、どちらのルートで侵害を主張すべきか迷う場合は、有効性の吟味

がない特許法101条2・4号でいくことになろうか。

もっとも、均等論侵害において仮想的クレイムの有効性を求めた判例(最半[]平成

10・2・24民集52巻l号113頁[ボールスプライン軸受J)の趣旨を骨抜きにしては

ならない。係争対象物がクレイムの技術的思想を全て実現している場合は均等論を

適用し、係争対象物だけではクレイム記載の発明が実施されず実施にあたり矧jの部

材を必要としている場合は特許法101条2・4号というのが一応の振り分けであろう

が、事案によっては区別に困難が伴うこともあり得る。今後の議論を注目したい。

26本文中でも指摘したように、暫助型間接侵害物は文言的に「不可欠j要件を満た

しにくいと思われる。ただし、この事案のように、被疑問接侵害物が特許方法の大

部分を実現するような場合は、者1助型間接侵害物も「不可欠」要件を満たしやすい

ということができるだろう。また、プログラムは現在では物の発明として定義され

ているが、実態としては方法の発明に近い。それゆえ、特許方法がフ。ログラムによ

って実現される場合は、やはり「不可欠J要件を満たしやすい(むしろ、部品型間

接侵害物に接近する)ということができるだろう c

27なお、「汎用品であることJは抗弁であると解される(前掲「座談会J15頁の飯

村敏明発言)。

却前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説j]28頁。
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く、このままだと「汎用品」要件が独自に機能する場面がなくなるかもし

れない(この点は後述する)。

そこで「汎用品」要件を機能させるには、ネジ・釘のレヴ、ヱルまで用途

の幅広さを要求しないと考えることもできる。しかし、「汎用品Jに該当

する物の範囲をあまりに広く考えると、多数の用途を持つ(様々な目的で

取引される)というだけでこの要件に該当することになり、複数の機能を

持つ係争対象物に排他権を及ぼした特許法101条2・4号の趣旨が骨抜きに

なる。したがって、汎用品の範囲は、この括弧書きの趣旨である「取引の

安全性」の観点と、特許権侵害の実効ある予防という観点とがノ〈ランスす

る位置に定めるべきであろう 29

3. 3 主観的要件について

特許法101条2・4号の主観的要件は、「その物がその発明の実施に用い

られること」と、「その発明が特許発明であることj について、被疑問接

侵害者が「知っている」ことを求めている。この「知っているJという要

件は実際に知っていたことを要し、「知るべきだ、った」という注意義務な

いし調査義務に違反して知らなかった場合を含まない、というのが立法担

当者の立場である30 31 同条2・4号で対象となる製品は多機能品であるか

却なお、汎用品に該当するかどうかの判断時であるが、差止誇求については口頭弁

論終結時に汎用化されていれば請求は棄却される。損害賠償請求は、汎用化される

以前の期間が賠償の対象となる(前掲特許第2委員会・知財管理756頁)。

四前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説，s29頁。同旨前掲高林『標準特

許法j]144頁、「重大な過失を含まないj という前掲竹田『知的財産権侵害要論j]226 

頁。

~:l 主観的要件が、被疑問接侵害者の主観の要件であることは間違いないが、係争対

象物を譲受けた直接実施者の主観が問題になるのか、とし、う論点があり得る。すな

わち、特許発明であること、および、被疑問接侵害対象物が発明の実施に用いられ

ることを、直接実施者も知っていることを要するのか、被疑問接侵害者が知ってい

れば十分なのか、という論点があり得る。立法担当者の見解は(判然としない部分

もあるが)後者のようである(前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説』

29~31 頁)。

かりに直接実施者の主観も問題とすると、たとえば、前掲[情報処理装置及び情
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ら、直接実施に用いられない実用的な用途があるU、上、製品の譲渡先で、ど

のような使用がなされるかについてまでー律に注意義務そ課すのでは円

滑な取引を限害するおそれがある32、というのが立法担当者の説明である。

逆に、同条2・4号においては「知って」いれば足り、特許権者に対す

る加害の意図や、かかる係争対象物の譲受人に侵害を教唆したり、積極的

に誘引することまでは必要としないという解釈がある33 また「その発明

の実施に」とし寸条文の文言からすると、直接実施をなす者に、特許発明

の実施権原があるかどうかも問題とされないのであろう(もっともこの点

は、独立説と従属説の問題に吸収される)。

しかし本事件のように、差止請求に関しては、この主観的要件は実際に

問題になることはまずない。差止請求は現時点から将来にかけての救済を

求める請求であるため、主観的要件は口頭弁論終結時点で判断されるべき

報処理方法]であれば、ソフトウェアをインストールする(=特許発明の生産)者

が一般消費者であるような場合には、特許発明だと知っていることが相対的に少な

いであろうから、消費者の手元で完成行為がなされる製品については特許法101条

2・4号該当性が否定されることになってしまう。

しかし、直接実施が業としての実施ではない場合でも特許権者に与える影響を重

視して間接侵害を認める独立説ないし類型説の考えをこの場面に援用すれば、やは

り間接侵害を認める結論が導かれるのだろう。だとすると、(論理必然とまではい

えないが)独立説ないし類型説からは、直接実施が業としての実施である場合も、

直接実施者の主綴は問題にならないと考えるべきであろう。

従属説の立場からは、特許法101条2・4号の場面でも、直接実施者が一般消費者

であるような場合には、直接侵害が存在しないという理由で同条2・4号該当性が否

定されるはずで、ある。直接侵害者が業としての実施をなす者である場合にほ、特許

法上は直接侵害の成立に行為者の主観は問われないことから直接侵害があるとし、

同条2・4号の跨接侵害が成立すると考えられる。結局、し、ずれの立場を採ろうとも、

従属説の立場からは同条2・4号の場面において直接実施者の主観は問題にはならな

いものと考えられる。

32前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説1129J"[。前掲竹田『特許の知識』

356頁では、部品等の販売を円滑に行うためには、実際に部品がどのように使用さ

れるのか調査をすることが必要で、あるが、一方で、このような場合には特許法101

条2・4号の主観的要件を満たすことにもなるから、二律背反であるとし寸。

33前掲伊原[判批]6頁。
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であるところ、訴訟が進行するにつれて被疑問接侵害者側が「知っているJ

状態になることがほとんどだからである34 35 本事件でも、裁判所は「原

告の申立てた仮処分命令申立書の送達以後は、被告は主観的要件をも満た

す」と判断している。したがって、この主観的要件は損害賠償詰求につい

てのみ、実質的な意味があることになる36。すなわち、損害賠償の対象と

なる期間は、この主観的要件を被疑問接侵害者が満たした時点以降とな

る37

目前掲田村『知的財産法11234頁、前掲増井/田村『特許判例ガイド』。前掲高林『標

準特許法11144頁は、特許法101条2・4号については差止請求の場合も故意を要件と

する、というが、同144:!'f注7を読む限り前掲田村『知的財産法』と異なる帰結を採

るわけではないようである。

35特許法において行為者の主観を問題とする規定は、他に同法65条の補償金請求権

がある。補償金請求権は、出願公開後特許付与までの関に業としての実施がなされ

た場合に、特許後に、実施料相当額の金銭を請求することができる権利である。そ

のためには、行為者が特許出願〆¥から書面による警告を受けているか、クレイム記

載の発明の実施に該当することを知っていることが要求される。

ところで、この補償金請求権の対象には、間接侵害物の業としての実施も含まれ

る(特許法65条5項)。したがって、多機能型間接侵害物について特許法65条の補償

金請求にかかる警告状を受けた者は、同時に、同法101条2・4号の「知ってJに該

当することになる。よって、間接侵害物の業としての実施を継続する場合は、補償

金請求の対象となるとともに、特許権設定登録のときから間接侵害による損害賠償

の対象となる。

36平成14年改正前の段階で、かりに間接侵害について主観を問う法制を敷いたとし

ても差止請求については無意味である、と述べていた文献がある(阿部隆行 f間接

侵害j 知財管理47巻 9 号1242~1243頁(1997年)、三宅正雄「ある疑問 特許法第101

条の場合 J W工業所有権の基本的照題(上)11(原退官・ 1971年・有斐閣)505頁も

参照)。

37 また、特許法101条2・4号については主観的要件が課されているため、同法103

条の過失の推定が働く場面がないという見解がある(前掲高林『標準特許法11149 

頁、前掲仙元『特許法講義11242頁)。しかし、同法101条2・4号の主観的要件は「そ

の物が特許発明の実施に用いられること」および「その発明が特許発明であることJ

についてのみ要求されている。したがって、客観的要件である「不可欠なものjで

あるかどうかについては過失の有無が問題となり得るから、この限度ではなお同法

103条の規定は意味を失，っていないのではなかろうか。
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4. 多機能型間接侵害における「不可欠」要件の役割

4. 1. 本質的部分説

ところで、特許法101条 2・4号の趣旨を、特許権は侵害に対して脆弱ゆ

え保護を拡張すべきと考える説(以下、本質的部分説)と、あくまで特許

発明の直接実施の予防に止めるべきだと考える説(差止適格性説)の2つ

の立場があり得る。

特許法101条 2・4号における「不可欠」要件は、“特許権が不当に拡張

しないように"設けられたと立法担当者は説明しているお。すなわち、ク

レイム制度の例外としてクレイムに含まれない物に排他権を及ぼすため

には、それが発明の特徴部分ないし本質的部分を具現化したような物に限

定されるべきだ(そのことによって、被疑問接侵害者ないし第三者の予測

可能性も担保される)、という価値観が背後に存在しているものと思われ

る(本質的部分説)390 だとすると、被疑問接侵害物がクレイムの構成要素

のうちの些細な部分(発明の非特徴部分)に過ぎない場合は、非侵害とい

う結論が導かれることになる。

したがって、特許法101条 2.4号における立法担当者の立場は、同条い

3号の趣旨である特許権の直接実施の未然防止というよりはむしろ、特徴

部が同一であれば保護し、そうでなければ保護しないという意味で、均等論

の価値観に近いということができるのかもしれないへだとすれば前述し

もっとも、特許法103条で推定される過失は、裁判例から見る隈りほぼ覆ること

がないという指摘があり(前掲増井/田村『特許判例ガイド~)、結論的には変わる

ところはないのかもしれない。

38 前掲特許庁『平成14年改正・産業財産権法の解説~ 27~28頁。

39なお、クレイムのどの構成要素が本質的部分にあたるかについては、発明の技術

的内容から客観的に定まるものと考えられるから、基準時は存在しないと思われる。

均等論第lの要件(非本質的部分)、第2の要件(置換可能性)について基準時が存

在しないことと同様である。

40 この立場の下では、均等論における「置換部分が特許発明の本質的部分ではない

ことJ(以下、第lの要件)と比較した議論が可能である(永井義久 f間接侵害規定

の改正jパテント55巻11号18頁 (2002年))。

まず、均等論第lの要件を解釈するにあたっては、特許発明と先行技術との対比
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たように、「不可欠」要件の文言が、暫助型間接侵害物にそぐわないのは

当然のことといえる。

を行って特許発明の特徴的原理を定め、本質的部分を確定するべきだといわれてい

る(その上で、本質的部分にかかる構成要件に属する事項について置換されていた

場合は 切均等が成立しない、という立場があり得る(第l説)ο 一方で、そうでは

なく、その本質的部分に反映されてし、る特致的な解決手段を、被疑侵害物が共通に

備えているかどうかを判断するという立場がある(第2説)。前者と後者の違いは、

本質的部分を確定した後に被疑侵害物に目を向ける(第2説)か向けない(第l説)

かという点にあり、第2説は第l説に比へて均等の余地が広いということができる。

調査官解説(三村量一[無限摺動用ボールスプライン軸受・半IJ解]最高裁判所判例

解説民事篇平成10年度(ヒ) 141~.142頁)は、第 2 説を採る。しかし、その後の下

級審裁判例のリーディングケースとなった東京地半!J平成11• 1・28判タ994号292頁

[徐放性ジクロフェナクナトリウム製奔~]では、実質的に第 l 説を採っているよう

に見える。議論すべき点があるように感じるが、後の研究に譲りたし、)。

一方、(特に本質的部分説の下では)特許法101条2・4号においても、「不可欠j

な部分を定めるにあたっては先行技術との対比を抜きに行うことはできない。本稿

で取り上げた2裁判例もそれを前提にしていると思われる。もっとも、前掲[情報

処理装置及び情報処理方法]のような事例は、被疑問接侵害物はクレイムの大部分

を占めていたため、クレイム本体に先行技術を理由とする無効事由がなければ、即

座に「不可欠Jといって。こいのだろう。

このように、両要件は先行技術との対比が重要であるという点で共通しており、

ほぼ同 の基準で語ることができる(水谷直樹「間接侵害Jジュリスト1227号23頁

(2002年)。紙幅の都合からか、不可欠要件を単に「本質的部分をいう j と述べる見

解もある(前掲盛岡『知的財産法概説~ 45頁))。もっとも、均等論の場合は置換部

が「本質的であるJといわれると侵害が否定されるのに対して、特許法101条2・4号

の場合は係争対象物が「不可欠jの部材を含んで、いると侵害が肯定される点で正反

対である。

均等論の場合は置換部材が多くなるとその全てが「非本質的」でないと侵害が肯

定されない。これは、クレイムの文言から離れれば離れるほど侵害が否定されるこ

とを意味する。一方特許法101条2・4号の場合は、クレイム対応の部材を多く含め

ば含むほど、直接実施に近接するから直接実施が行われる蓋然性が高いことになり、

侵害を肯定しやすくなる。もっとも、同条2・4号の場合、係争対象物が「不可欠j

な要素とともに|不可欠でなしリ要素を含んでいたとしても、該当性は否定される

べきではないだ、ろう。「不可欠Jな要素を含んでいる以上、直接実施に用いられる

蓋然性は低下しお、いからである。
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ただしこの考えを貫徹するのみでは、差止請求の場面で以下のような問

題が残る。すなわち、特許法101条2・4号が適用を予定している場面とい

うのは、被疑問接侵害物の用途が複数あり、ある用途は特許発明の実施に

当たるが、その他の用途は実施に当たらない(以下、非実施用途)という

場合であるが、被疑問接侵害物が発明の特徴部分ないし本質的部分を具体

化した物であるとして差止めを認めると、非実施用途も含めた上で差止め

が認められてしまうからである(先述したように、差止請求に主観的要件

は無意味であることにも注意)。

たとえば、クレイムが「化合物AとBとCからなる殺虫剤組成物Jだと

して、化合物Aが発明の特徴部分であり、カ‘つ、化合物A単独の販売が特

許法101条2号で問題となっているとする。ここで、化合物A(クレイム

のl要素)が、殺虫剤用途(特許発明の実施にかかる用途)と潤滑剤用途

(特許発明の実施以外にかかる用途非実施用途)という被数の用途を持

っている場合、同条2号の下で一般的に化合物Aの販売を差止めると、化

合物Aを潤滑剤の成分として用いる者への販売も同時に差止められると

いう結果を招くことになる(この点は5.で詳述)。

たしかに、差止請求の場面では、被疑問接侵害物が「不可欠jで、あって

侵害用途(殺虫剤)に向けられるとわかった以上は、非実施用途(潤滑剤)

へ向けての販売が同時に禁止されでも、特許発明の保護のためには止むを

得ないという結論もあり得ないわけではない。しかしこのような結論は、

被疑問接侵害物の非実施用途、すなわちクレイム範囲外の製品を生産する

行為(例では、化合物Aを1成分とする潤滑剤組成物を製造する行為)に

まで特許権が影響することとなり、用途を殺虫剤に限定しているクレイム

の文言と無関係に保護が拡大し、クレイム制度の趣旨を超えた保護を与え

ることになる。

本質的部分説はもともと特許権の不当な拡大を招かないように「不可

欠Jという要件を設定したはずであるから、このような結論は本質的部分

説の下でも採り得ないというべきだろうへ

引したがって、「特許権の不当な拡張とならないよう」定められたはずの「不可欠J

要件は、実際の運用を考えると思うように機能しないことがわかる。主観的要件に

ついても、差止請求に関してはほぼ機能しない。
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4. 2. 差止適格性説

一方で、特許法101条2・4号の趣旨を、同条l・3号と同様に直接侵害の

未然防止というところに徹底する考えがある(差止適格性説)。前述した

ように同条1・3号を規定した当時(昭和34年改正)の立法資料によれば、

間接侵害は特許権に関する共同不法行為に差止めを認めたものだとされ

ている41a したがって、間接侵害制度の立法趣旨は、特許権の“拡張"で

はなく未然防止というところにあり、クレイム制度の原則を超えるもので

はない。それを同条2・4号に徹底させれば、直接実施に用いられると判

明した以上直接実施の予防のためには、差止めるべき物は、クレイムの特

徴部分ないし本質的部分を実現した物に限る必要はないことになる。

上記4. 1.で挙げた例でいえば、化合物Cがクレイムの特徴部分ない

し本質的部分ではない、些細な要素の場合であっても、化合物Cが特許発

明の実施に用いられる以上、その販売を禁止すれば「化合物AとBとCか

らなる殺虫剤組成物Jの実施を未然lこ防止することができる。化合物Cの

販売が共同不法行為に該当するとしサ場合がないとはいえない以上、直接

侵害の未然防止という観点を重視すれば、たとえ些細な要素といえども化

合物Cの販売を差止めるという結論もあり得ょう。

すなわち、差止適格性説は、被疑問接侵害物がクレイムの些細な構成要

素であっても直接実施の予防のために差止めを認めるという点が本質的

部分説と異なり、その上で、後述するように「被疑問接侵害物から特許発

明の実施に向けられた部分を除去できるかjという観点から差止めの適格

さらに損害賠償の場面においても、[不可欠J要件および主観的要件は十分に機

能しない。すなわち、被疑問接侵害物が「不可欠J要件ないし主観的要件を満たさ

ないとして被疑問接侵害者が間接侵害責任を免れたとしても、5llJ途、共河不法行為

責任(民法719条)が問われることがあり得るからである。具体的には、特許法101

条2・4号の主観的要件は満たさないとされても過失があれば共同不法行為責任が発

生し得るし、「不可欠j とはいえない物についても帰責における一体性があればや

はり共同不法行為責任が発生し得る。

したがって、 l不可欠J要件や主観的要件は、効果の面から見れば、結局のとこ

ろ、特許法上の特員Ij(同法102条など)や刑事罰(同法196条)が適用になるかどう

かを定める要件に過ぎないことになる。

1la前掲注12参照。
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性を問題とする、という説である。

差止適格性説は、(クレイムではなく)被疑問接侵害物の性質に注目す

る。すなわち、「不可欠J要件や「汎用品j要件をもって、「被疑問接侵害

物が差止めや廃棄義務に服させるのが不適当な物ではない場合」と解釈す

る。具体的には、「不可欠」要件は、その物が問題となる機能を除去する

のに不相当な費用を要する物、「汎用品J要件は特許発明以外の用途が多

数ある物の実施について、差止めを否定するための要件だと考えるのであ

る42

たとえば、記憶媒体に複数のプログラムが収納されているがそのうちの

lつのプログラムだけが特許発明に向けられているような場合は、そのプ

ログラムを記憶媒体から消去することは通常容易であるから、係争対象物

(ここでは記憶媒体)から問題となっている機能を除去するのに不相当な

費用がかからず「不可欠j要件を満たす、と考える。

逆に、化合物A(係争対象物)に殺虫剤(特許発明の用途)と潤滑剤(非

実施用途)という 2つの用途があれば、化合物Aから殺虫剤用途のみを除

去することは不可能だから、「不可欠」要件を満たさない、と考えるので

ある。問題となる機能を被疑問接侵害対象物から除去することが容易なの

であれば、被疑問接侵害者は差止判決:を受けたとしても問題部分を除去す

ればその製品の販売を継続することができるから、結果として特許発明の

直接実施を予防することができるのである。

「不可欠J要件をこのように解釈すると、非実施用途があって、かっ特許

発明の実施に用いられる部分を取り外すことが容易な物については(被疑

問接侵害者はそれを取り外すことが容易なはずだから)、「不可欠jである

として差止めが認容され、そうでない物(取り外すことができない物)に

ついては「不可欠jではないとして差止めが否定される。その結果、いず

れにしても非実施用途への販売を禁止することにはならない。

反面、特許発明の実施に向けられる部分を切り離すことができない製品

については、特許法101条2・4号の間接侵害は成立せず(同条l・3号は別

論)、損害賠償、または直接侵害で対応するしかなくなる。すなわち、例

に挙げているように化学製品などについてはこの要件を満たすことが難

42前掲田村『知的財産法Jl235頁。
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しく、結果、損害賠償で満足せざるを得ない局面が多くなる。

以上をまとめると、本質的部分説は条文に忠実にクレイムとの関係で

「不可欠」を判断しているが、差止請求に関しては本来本質的部分説が懸

念した「特許権の不当な拡張Jがなされる危険がある。対して差止適格性

説は、条文の文言からはやや離れるが、差止めを認めるべき製品の範囲を

見極めながら適切に「不可欠Jr汎用E叩E品刷1リj を解釈していくという点で

がある。

言い換えてみれば、本質的部分説は「不可欠」をクレイムとの関係で判

断すべきというのに対して、差止適格性説は、「不可欠」を被疑問接侵害

物との関係で判断すべきと考えているということができるかもしれない。

4. 3 重畳解釈の可能性

しかし、この両説は、必ずしも対立するものとはいえない。民法の伝統

的理解に従う限りは差止めが認められない共同不法行為構成物について、

クレイムとの関係で、本質的な部分に限って差止めを認めたと考え(本質的

部分説)、その上でさらに係争対象物に注目して差止めの適否を判断する

(差止適格性説)とし、うように、両者を重畳的に解釈する途はあり得ると

いうべきではないか。

すなわち、差止適格性説の指摘するとおり、多機能品における差止めは、

クレイム制度の趣旨を逸脱しなし、ょう、非実施用途への販売を確保しなけ

ればならないという問題を抱えているために、多機能品の性格によって差

止めの範囲を柔軟に解釈する必要がある。もちろん、本質的部分説の立場

からもこの問題を回避してよいことにはならないということはすでに述

べた。 一方で、本質的部分説は、被疑問接侵害者の予測可能性を担保する

ために、特許法101条2・4号の対象を発明の特徴部分ないし本質的部分が

実現された物に限ったのだと考えられる。

したiJ'って、「不可欠j要件は、(部品型間接侵害物のみならず常助型間

接侵害物まで視野に入れた上で)本質的部分説のようにまず基本的にはク

レイムとの関係で考え、そこで発明の特徴部分ないし本質的部分が実現し

ている物について、さらに差止適格性説の示す基準に従って「不可欠」の

要件で差止めの適否を考慮したうえで結論が導かれるべきだと思料する。

すなわち「不可欠j要件を考える上では、クレイムとの関係が問題となる
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第1の判断と、被疑問接侵害物との関係が問題となる第2の判断が行われ

るべきである。

たとえば、クレイムが「部材AとBとCからなる産業用ロボットアーム」

であって、被疑問接侵害物が部材Aだとする(部品型間接侵害の例)。ま

た、部材Aはここでいう産業用ロボットアーム「にのみ」用し、られる物で

はない、すなわち他の用途があるために特許法101条2号が問題となって

いるとする。ここでまず、部材Aとクレイムの関係;を考え、部材Aが発明

の特徴部分ないし本質的部分であるかどうかを判断する(第1の判断すな

わち本質的部分の判断)。

この本質的部分の判断において部材Aが発明の特徴部分であると判断

された場合は、次に、部材Aを差止めた場合iこ部材Aの他の用途(すなわ

ち非特許用途)への販売が制限されないか、具体的には、部材Aのうち問

題となっている部分について簡単な改修(たとえば取り外し)を施すこと

で部材Aが特許用途に用いられなくなるかどうかを判断する(差止適格性

の判断)。差止適格性の判断においては、部材Aのうち産業用ロボットア

ームに用いられる部分を除去するために不相当な費用を要する場合は「不

可欠j要件を満たさず、無理なく除去できる場合は「不可欠j要件を満た

すと考えるのである(第2の判断すなわち差止適格性の判断)。

したがって、他の構成要件である部材Bが係争対象になった場合、これ

がクレイムとの関係で、特徴部分で、はないと判断されれば、差止適格性の半Ij

断をするまでもなく非侵害という結論が導かれることになる(もちろん判

断順序は逆でもよし、)0 r不可欠j要件については、このような2種類の判

断がなされるべきだと考える。

もっとも、差止適格性説を貫徹する立場からは、被疑問接侵害物が、た

とえクレイムとの関係では特徴部分ないし本質的部分とは判断されない

としても、裁判の過程を通じてそれが車接実施に用いられると判明した以

上は、特許権侵害の予防とし、う観点を重視して差止めるべき、とし、う価値

判断が出てこないわけではない。

たとえば、上記の例で部材Bが発明の些細な構成要素に過ぎない場合は、

部材Bを製造しているだけの者(他者に部材Bを販売しそこで組み立てが

行われるような例を考えていただきたし、)は、些細な部分であるがゆえ、

特許発明の存在に気がつかないとしても無理はなし、かもしれない。しかし、
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裁判の過程を通じて問題となる特許権が明らかになった以上、過去の行為

はともかく 43、今後の製造までもが正当化されるわけではないと考えるこ

ともできる。

しかし、差止詰求は現在から将来に向けての救済であり被疑侵害者の知

不知は口頭弁論終結時で判断されるといっても、被疑問接侵害者の予測可

能性をまったく考慮しなくてよいことにはならない。呉体的には、被疑問

接侵害物(ここでは部材B)を生産すると決定する際の予測可能性が問題

になる(入り口の予測可能性)。

すなわち、部材Bが間接侵害の対象物だと判断されると、条文上は生産

が禁止される。また、 5.で触れるように、生産自体は禁止されなくとも

販売が禁止されれば、事実上は生産を中止するか、製品仕様の変更のため

に新たな投資をすることが求められる。部材Bを生産する者にとっては、

生産開始の時点において、将来にわたって部材Bの生産は特許権侵害に該

当しないということが明らかでないと、安心して生産をすることができな

い。したがって、部材Bが発明の些細な構成要素に過ぎないのに、将来差

止めされる可能性があるとすると、生産者は安心して投資をなすことがで

きなくなる。このように、生産開始時の判断リスクを製造者に負担させる

に値する物とは、クレイムの特徴部分ないし本質的部分が実現された物に

限られるべきだ、とし寸判断が本質的部分説の背後にあり、それが条文に

反映されているものと思われる44

43過去の行為については、特許認三101条2・4号の主観的要件が機能し「知ってj に

当たらないとして間接侵害は否定されることになると考えられる。共同不法行為に

該当する可能性は残るが、過失が否定される可能性は低くないだろう。

14なお「汎用品l要件にdついて付言したい。注29にも示したが、差止請求の場合は、

口頭弁論終結時に被疑問接侵害物が汎用品に該当すると請求が棄却され、損害賠償

の場合は被疑問接侵害物が汎用品ではない期間が賠償の対象となると考えられる。

本質的部分説では、被疑問接侵害物が本質的部分で、あって生産時点では汎用品では

なかったが、汎用化された後に差止請求がされた場合は、棄却されることになる。

差止適格説では、ただ口頭弁論終結時に汎用化されていれば、発明の特徴部分ない

し本質的部分であるか否かに関わらず、請求が棄却されるのだろう。

もっとも、 ifL用化した後にさらに非汎用化することはあり得る。被疑問接侵害者

の予測可能性に配慮する本稿では、口頭弁論終結時に汎用化されていれば差止議求
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なお直接侵害や「にのみj型間接侵害の場合は、このような予測可能性

は考慮していないが、それはクレイムそのもの(均等含む)かそれに直結

する行為に限っては、より特許権者の保護を優先させたと考えられる(先

使用権は別論)。

4. 4. 裁判例への反映

以上の観点、を踏まえた上で、前掲[プリント基板用治具に用いるクリッ

プ]と前掲[情報処理装置及び情報処理方法]を考えてみる。前掲[プリ

ント基板用治具に用いるクリップ]の説示のうち、「発明の構成要素以外

の物でも特許法101条2・4号に該当するj という内容の説示は、前述した

ように本質的部分説より差止適格性説の発想に近似している。本質的部分

説だとクレイムの要素でないにもかかわらず「課題の解決に不可欠な物J

という物が考えにくし、(まったくあり得ないわけで、はないが)からである。

一方、趣旨を同条1・3号と共通にする差止適格性説には親和的である。

もっとも前掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]は、特許法101

条2・4号の具体的解釈について立法担当者の見解とほぼ同じ見解を述べ

が斥けられることはもちろん、被疑問接侵害物の生産開始時にそれが汎用化されて

いる物であれば、後に非汎用化されても差止請求は棄却されるべきだと考える。非

汎用化したとしづ事情は、生産を行うと決定した被疑問接侵害者に起因する事情で

はなし、からである。ただし、非汎用化している期間は損害賠償の対象となる。した

がって、差止められることはないが損害賠償の義務が残る、とし、う場合があり得る。

これとは別に、「汎用品jをどの単位で考えるかは1つの問題である。たとえば、

クレイムが「部材AとBとCからなる産業用ロボットアームjであるが、被疑問接

侵害物は、部材Aをその一部に含んだ部材A'だとする。差止適格性説だ、と、 A'の

うちAの部分を取り外すことが容易で、あり、かつ、外したことで部材A'が汎用性

を欠くことにならないのであれば、汎用性を確保した上でなおかつ特許発明の直接

実施に用いられることがなくなるから、間接侵害を否定する必要はないど思われる。

だとすると、部材A'がAの部分を外すことで汎用性を欠いてしまう場合に間接侵

害を否定する点が「汎用品」の要件なのだろう。この点は、本稿の重畳解釈でもそ

のまま通用する。

なお、差止適格性説の下では、上記の例でAの部分を取り外すことができないの

であれば「不可欠j要件を満たさず間接侵害が否定されるから、この場合は「不可

欠J要件を満たさなし、か「汎用品」に該当するか、区別する実益はない。
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ており、この点は本質的部分説に有利かもしれない。ただ、事案としては、

差止適格性説でも本質的部分説でも同じように侵害が否定されたものと

思われる。なぜなら、この事件はクレイムが広すぎることを理由に実施例

限定解釈を行っており、差止適格性説の下でも、有効な範囲で、の特許権の

直接実施がなされなければ間接侵害は肯定されなし、からである。

一方前掲[情報処理装置及び情報処理方法]では、「不可欠j要件につ

いて前掲[プリント基板周治具に用いるクリップ]のような細かな解釈論

を展開していなし、。差止適格性説では、直接実施に用いられる以上は差止

めの適否だけが問題になるため、被疑問接侵害物が発明の特徴部であるか

どうかは本来は問題にならない。したがって、この点は差止適格性説に有

利であるが、前述したように、前掲[情報処理装置及び情報処理方法]の

被疑侵害物はクレイムの大部分を占めており前掲[プリント基板用治具に

用いるクリップ]と同様の解釈(ないしは本質的部分説)の下でもやはり

「不可欠j と認められただろうコ

また、差止めの問題についても、後述するように前掲[情報処理装置及

び情報処理方法]における被疑問接侵害物は結合型であり、特許発明に向

けられた部分を取り除くことが容易な類型だから、差止適格性説ではもち

ろん本質的部分説でも差止められる物品の範囲は変わらない。したがって、

前掲[情報処理!装置及び情報処理方法]がどちらの立場なのかは判然とし

ない。むしろ、本稿の提案するように両説を重畳的に解釈しているのかも

しれない。

5 多機能晶についての類型論~特に差止請求を念頭に~

5. 1 多機能晶を差止める際の問題

多機能品における間接侵害は、被疑問接侵害物が直接実施に用いられる

ということを被疑問接侵害者が知った以上は、直接実施に用いられない非

実施用途があっても、間接侵害が肯定されるという条文の構造になってい

る。特許法101条2・4号の条文を卒然と読むかぎりは、その被疑問接侵害

物を直接実施に用いる者の割合が 1%、で、あったとしても、残りの99%の者

(非実施用途)への譲渡が禁止されることになってしまう。もちろん、残

りの99%の者のうち、現在は特許発明の直接実施には用いていないが、将
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来用いる者が出てくるかもしれなし、から、(特に本質的部分説を貫徹すれ

ば)“予防的"な差止めとして肯定する結論も出てこないわけで、はない。

そうはいっても、特許法101条2・4号の趣旨が、直接実施をしていない

者への販売行為までをも禁止するところにあるとは思えない。間接侵害物

それ自体は特許法の保護対象ではなし、(間接侵害物は特許適格性を求めら

れていない45) から、間接侵害制度はあくまで特許権侵害の実効的予防に

限るべきでありへ被疑問接侵害物が適法に使用される可能性がより大き

い場合にまで無闇に権利行使を認めるべきではない。肝要なのは利用と特

許権侵害の実効的予防とのバランスである。本節では、 4併で、述べた重畳

解釈を前提に、さらにこの点を論じてみたし刊。

特許法101条2・4号の場合においては特に、差止請求権の行使に論ずべ

き点が多いといえる。損害賠償請求は過去分の損害の回復を目的とするか

ら、被疑問接侵害物が直接実施に向けられた割合を算定要素に盛ぢl込むこ

とで、特許権者を過剰に保護することは回避できるからである叱この点

は、本質的部分説でも差止適格性説でも同様であろう。

5. 2. 多機能品の類型

まず、特許法101条2・4号に該当する多機能品は、大きく 2つの類型に

分けられるように思う。一つは、被疑問接侵害物の物質としての性格上、

複数の用途に用いられる場合である。たとえば、「にのみ」型間接侵害の

場合では、クレイムが「化合物Aからなる殺虫剤」である場合、化合物A

そのものが実用的な他の用途(たとえば潤滑剤)で用いられることがある

と「にのみ」に該当しなくなるが、同条2号に該当することはあり得る。

45前掲田村『知的財産法Jl231頁。

46この価値観自体は、本質的部分説でも差止適格性説でも共通にしていると思われる"

47 にのみ」型間接侵害物については、「にのみ」であれば必然的・定型的に直接

実施が生じ、そうでない場合は他の用途ありということで間接侵害が否定されてき

たので、このような議論が顕在化することはなかったのであろう c

48 rにのみJ型間接侵害に関する評釈であるが、参考:田村善之[一眼レフレック
スカメラ I審・判批]中山信弘/相津英孝/大波i哲也編『特許制j例吉選Jl[第3絞]

(79事件.JjIJ冊ジュリスト170号・ 2004年・有斐閣)165頁。

間接侵害についての損害賠償は、前掲増井/田村『特許制j例ガ¥イド』参照。
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このような多機能品を「特性的多機能品j と呼ぶことにする。たとえば前

掲[プリント基板用治具に用いるクリップ]で問題となったクリップは、

この類型だろう。化学製品などは、この類型に含まれる場合が多いと思わ

れる。

一方、コンヒ。ュータプログラムのように、 l個の製品のうち、あるモジ

ュールは特許発明日このみj用いられるが、プログラム中の他のモジュー

ルが別の用遂へ向けた機能を果たしていると、そのコンピュータプログラ

ム全体は「にのみ」に該当しないといわれる。これを結合的多機能品と呼

ぶことにする。コンピュータ技術関連製品は、この類型に含まれる場合が

多いと思われる。たとえば前掲[情報処理装置及び情報処理方法]で問題

となったプログラムは、この類型だろう O 特許法101条2・4号の立法過程

では、主としてこの類型が想定された。

もちろん、被疑問接侵害対象物がすべてどちらかの類型に属するという

わけで、はなく、いずれかの性格が5齢、弱し、ということであり、中間的なも

のも存在するのであろうが、問題点を明らかにするための道具的概念、とし

てこのように分類してみる。

5. ~!.結合的多機能品の差止め

結合的多機能品は、間接侵害が問題とされている部分の機能に付加・結

合された部分の機能が)3IJの用途に向けられている。この場合、付加・結合

された機能を用いた実施態様は直接実施を導くものではない。したがって、

間接侵害が間われている部分をその製品から除去すれば、その製品を用い

て直接実施が行われることはなくなる。また結合的多機能品を製造してい

る者からすれば、問題の部分を除去した製品を製造することはそれほど困

難ではないし、問題となっている部分自体は特許発明の実施にのみ向けら

れているのだから、利益衡量としても、それを除去することを製造者に求

めてもよい。

たとえば、前掲[情報処理装置及び情報処理方法]のような事例では、

ヘルプ機能に関するプログラムのみを除去した製品の製造販売は、特許法
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101条2・4号に該当しなし、から適法な行為である49 したがって、ヘルプ

機能にかかるプログラムを除去した製品を製造することが容易なのであ

れば、無限定に「…を製造しではならない。・・を販売しではならない。」

という主文を出しでも、被疑問接侵害者に必要以上の負担を求めることな

く適法行為への誘導が可能である50・50a。

49高部実規子「著作権侵害訴訟の請求の趣旨及び判決主文」牧野手Ij秋/飯村敏明編

『新・裁判j実務大系 (22) ・著作権関係訴訟法~ (2004年・青林書院)45頁。「にのみJ

型間接侵害に関する評釈であるが、参考.中山信弘[一眼レフレックスカメラ l審・

判批]ジュリスト820号97~98頁(1984年)、前掲田村[一眼レフレックスカメラ l 審・

判批]165頁。

50 前掲高部『著作権関係、訴訟法~ 44~46頁では、(著作権侵害の文脈ではあるが)

侵害部分が可分である場合には、侵害部分を特定した上で、かかる部分を記載した

まま印刷しではならない、であるとか、かかる部分を削除しない限り印刷しではな

らない、といった主文も許容されるとしづ O

知的財産法関係の主文例としては、高林龍「工業所有権関係事件の主文例J前掲

『工業所有権訴訟法~ 17~34頁、棲林正己「著作権訴訟の主文例と差止対象の特定j

斉藤博/牧野手IJ秋編『裁判実務大系 (27)・知的財産関係訴訟法~ (1997年・青林書

院) 15~29頁、前掲高部『著作権関係訴訟法~ 39~53頁参照。

回a なお、 rAという製品を販売しではならない。Jという主文の差止判決をもらっ

た侵害者のその後の対応について付言レておく。 Aという製品の販売を継続で、きな

いことは言うまでもないが、 Aを仕様変更することで販売を継続したいと考えた場

合には、上記判決主文の既判力(判決効)との関係が問題となる。

まず、 rAJが、製品名(たとえばLX-l23)で特定されている場合、 Aから

問題となった部分を取り外したうえで再度 rLX-l23.1という製品名で販売す

ることは許されるか。主文が rLX-l23Jという製品名で特定されている以上、

このままでは許されないと考える。債務者としては自ら請求異議訴訟(民事執行法

35条l項)を提起し、判決基準時(上記差止判決の事実審口頭弁論終結時)以後の

事情により係争対象物Aの内容が変更されたことを主張し、認容されてはじめて

rLX-l 23Jの販売が許される。もちろん、後述するように差止請求権不存在

確認訴訟によることも可能である。

次に、 rAJが製品の形状、構造、組成などから特定されている場合(たとえば、

モジュールa、b、CからなるプログラムA)、問題となっているモジュールaを

除去したプログラムA'については、判決主文には該当しなくなるから販売が許さ

れるはずである。しかし、「フ。ログラムA'が先の差止判決の影響を受けなしリとい
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もっとも、製品がヘルプ機能を含んだ、ままで、あったとしても、ヘルプ機

能をインストールしない場合は直接実施が生じない。特許法101条2号の

条文め文言上は、直接実施に用いられると知った以上は一切の製造販売が

禁止されるのかもしれないが、それにーよって直接実施をしない者までもが

不利益を被る(具体的には、被疑問接侵害物を直接実施に用いない態様で

使用している者が、被疑問接侵害者にーその製品の供給を依存しているよう

な場合)ことは、同条2号の本来の狙いではなかったはずである。

だとすれば、前掲[情報処理装置及び情報処理方法]においても、ヘル

プ機能をインストールしない者については間接侵害物といえども販売が

許されてもよい理屈である。しかし判決がその点を考慮していないように

見えるのは、この製品を購入しておきながらヘルプ機能をインストールし

ない者は、いたとしてもごく少数であろうから、保護する利益がないと考

えたのだろう 51

うことを法的に確定させたい債務者はいるだろう(とくに、除去したモジュールa

に代えてモジュールピを組み込んだ、ような場合)。プログラムAの仕様が変更され

たにもかかわらず、債権者側が半ば強引に間接強制の申立てをしてくることも考え

られないわけで、はないからである。もちろん、間接強制の手続では審尋が必要とさ

れるから(民事執行法172条3項)、そこで仕様変更したという事情を述べれば支払

予告決定がなされることはないだろうが、債権者に先んじて予防的に、プログラム

A'の販売が適法だと確定させたいという要請はあるだろう。

この場合は、 IプログラムA'について、登録0000000号特許権の差止請求

権は存在しないことを確認する。Jという差止請求権不存在確認訴訟を提起すれば

よいが、このほか、請求異議訴訟によることも可能とすべきだろう(前掲田村『競

争法の思考形式JI184項注56も参照)。請求異議訴訟を提起された債権者側が、対抗

して執行手続にノ入ってきた場合であっても、民事執行法36条l項の執行停止の裁判

を求めることができ、また請求異議訴訟が認容確定すれば、既になされた執行処分

といえども取り消されるからである(民事執行法39条l項l号、 40条l項)。この点

は、上述した rAJが製品名で特定されている場合についても同様である。

なお、請求異議訴訟を提起する場合は、異議の事由は同時に主張しなければなら

ず(民事執行法35条3項、 34条2項)、主張しなかった異議自由は後の訴えで遮断さ

れる点に注意すべきである。

51 だとすれば、結合的多機能品の類型において、被疑問接侵害物の購入者のうち、

半数程度が直接実施を行っている場合に裁判所がどのように判断するか、論点にな
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結合的多機能品の場合は、問題となる部分を製品に組み込まなければよ

い(しかもそうすることのコストが低し、)のだから、販売や新たな生産を

禁止する判決は無限定になされでもそれほど大きな影響を及ぼすことは

ないのだろう52。したがって結合的多機能品に関する限り、差止適格性の

判断において、問題となっている部分を取り外すのに不相当な費用がかか

るかどうか、という基準はそのまま妥当するといってよい。

5. 4. 特性的多機能品の差止めにかかる問題

一方で特性的多機能品は、その性質上、結合的多機能品のように問題と

なっている部分を分離することができないか、あるいは非常にコストがか

かる。たとえば、化合物Aが、それ単独で殺虫剤という用途と、潤滑剤と

いう用途に用いられ、特許発明が殺虫剤に関する用途発明だったとすると、

化合物Aから殺虫剤という直接侵害に向けられた機能だけを分離するこ

とはいくらコストをかけても不可能である5"。これは、複数の化合物を混

合させてなる組成物についても同じことがし、える。もっとも、組成物の場

合は特定の化合物のみがクレイムの効果に向けられている場合があり、こ

の場合は、出来上がった製品はともかく、これから製造するものについて

は結合的多機能品と変わるところは少ない。ただし、組成物中の成分の相

乗効果によって機能を発揮するような場合は化合物と同じようなIAl難が

ある。

このような特性的多機能品については、結合的多機能品とは異なり、無

るのかもしれない。

52問題となりそうなのは、すでに生産されたイ号物(すなわち在庫分)の廃棄や販

売である。

53 もっとも、殺虫剤として使用することができる化合物Aを、業として殺虫剤とし

て使用する者に販売をすることは、すなわち殺虫剤Aの販売であり、直接侵害の問

題ではないかという疑問があり得る。これは、化学物質にかかる用途発明をどのよ

うに捉えるかという点と関連する。このように考えていくと、特性的多機能品につ

いて間接侵害を認める場合は、用途発明の直接侵害とかなり接近することになる。

注65も参照。

なお、化合物Aが殺虫剤としての用途「にのみj用いられるのであれば、特許法

101条l号の間接侵害に関われることはもちろんである。
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闇に差し止めを認めると、本来許されるべき直接実施を導かない用途にま

で販売が制限されることになり、特に多機能品の購入者への影響が大きい。

しかし一方で、直接実施に用いられる割合も確実に存在するのである。特

許権侵害の予防と無原員IJ!，t保護の拡大防止というバランスが高度に求め

られる以上、結合的多機能品とは異なり差止適格性を細かに判断していく

必要があるといえるだろう。

差止適格性説では、本稿でいう「特'性的多機能品j は、“問題となる機

能を除去するのに不相当な費用を要する"として(そもそも除去すること

ができないのだが)、ほぼ一律に差止め否定の結論に至ることになる(も

っとも、特性的多機能品については、直接実施が行われる局面でその者に

直接侵害を問えばよいのだから、特性的多機能品について保護がまったく

抜け落ちてしまうというわけではなし、)。

しかし、特性的多機能品につし、ても、何らかの形で間接侵害を肯定する

立場もあり得るというべきであろう。もちろん、上述の例のとおり化合物

Aについては直接実施を導かない用途(例に従えば潤滑剤)もある以上、

その用途に用いることまでをも禁止する差止主文を出しては、特許法101

条2・4号の本来の趣旨を逸脱する。同条2・4号の趣旨を逸脱しない範囲

で特許権侵害の予防を実現できる方法論(原告から見れば請求のたて方)

を考える必要がある54 すなわち、特性的多機能品の差止適格性というの

は、原告がどのような不作為義務を被告に求めることができるのか、とい

う点が問題になる。

54ここでは、客体としての化合物Aについて審理が行われることは変わらなし、から、

被告物件の特定の問題は別論となるので、本稿では取り扱わない。特許権侵害訴訟

における被疑侵害物の特定の問題に関しては、抽象的差止めの問題とともに諮られ

ることが多い。田村善之「特許権侵害における差止め」判例タイムズ1062号65~69

頁 (2001年)。その他の代表的な文献としては、花岡巌「侵害物件、侵害方法の特

定j 前掲『工業所有権訴訟法~ 67~90頁、三村量一「対象製品、対象方法の特定j

前掲『知的財産関係訴訟法~ 84~100頁、西国美昭「特許権侵害訴訟における差止

対象の特定の審理の実情と展望j 中山信弘編『知的財産法と現代社会~ (牧野退官・

1999年・信山社)395~417頁。著作権侵害に関するものであるが、前掲高部『著作

権関係訴訟法~ 2:9~53頁。
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5. 5.特性的多機能品に関する販売の差止め~第1の手段~

まず考えられるのは、特性的多機能品についても一律に、①…「化合物

Aを販売しではならない。j という差止め判決を出してしまう、という手

段があり得る55。その上で、直接実施に用いない者のためにする製造、あ

るいはその者への販売を行いたい場合は、請求異議訴訟(氏事:執行法35条)

により執行を回避する義務を間接侵害物製造者側に負担させるという考

えである。このような手法は結合的多機能品では実効的だが、特性的多機

能品においては問題部分を除去するという手段が採れないところに難点

がある。

このような主文は、直接実施に用いない者の割合が少ない、すなわち直

接実施用途以外の用途がマイナー用途である場合は効果的であるように

見える。しかし、間接侵害者にとって見れば、大して利益が上がらない(と

思われる)マイナーユーザ一向け販売のためにわざわざ請求異議訴訟を起

こすことは考えにくく、その結果、化合物Aを特許用途以外の用途で適法

に実施する者が化合物Aの供給を受けられなくなる、という問題がある。

特に、特殊な生産設備・ノウハウを要するなど、被疑問接侵害者しか化合

物Aを製造できないような事情がある場合は深刻である。また、非実施用

途への販売や販売先での適法使用(およびそのための製造)が、判決基準

時以前から継続して行われているのであれば、そもそも請求異議の理由に

ならない(民事執行法35条2項)ことも考えられる。

これでは、化合物Aの用途発明が、実質的に用途限定のない物質発明に

近い保護を受けることになり、特許法101条2号の趣旨からしでも行き過

ぎである56。したがって、このような差止請求は認めるべきではなく、①

のような不作為を求める原告の訴えは、同条2号の「不可欠」要件におい

日前掲高部『著作権関係、訴訟法~ 46頁では、著作権侵害の場合は、係争対象物の一

部に複製権侵害がある場合であって、侵害部分が不可分のときは、差止請求を認め

る以上は全体について差止めることになるとしづ。これは、全体について差止めを

認めることが不相当な場合は差止めそのものを認めない、という趣旨であると思わ

れる。

日用途発明の権利行使に関する文脈ではあるが、前掲田村・半Ijタí'1~72頁。問題設

定は本稿と変わるところはない。
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て要求される差止適格性がない、としF、う理由で斥けられるべきだと考える。

5. ~) 特性的多機能品に関する販売の差止め~第2の手段~

次に考えられる手段としては、②…「化合物Aは、それを殺虫剤として

用いる者に販売をしてはならない。」とし寸判決である。これは、「殺虫剤

に使用する者Jとしサ抽象的表現による差止め命令、すなわち抽象的差止

めの問題になる(行為態様の抽象性)570 しかし、かりにこのような差止め

を認めるにしても、抽象的差止めにおいてしばしば指摘される、執行段階

での困難性という問題がこの場合にも当てはまる問。この例の場合は、債

務者の売り先が、真に「殺虫剤として用いている者か」どうかという判断

を執行機関に負わせるべきか、としづ問題がある(判決機関と執行機関の

分担の問題)。

もともと不作為債務の強制執行には、金銭執行や物の引渡しの執行に比

べて判決機関と執行機関の分業体制が機能しにくいとし、う構造的な問題

を抱えていることが指摘されており 59 本案に関する「続行的判断」が執

57知的財産権に関する抽象的差止めの問題については、田村善之「知的財産権侵害

訴訟における過剰的差止めど抽象的差止めj 同『競争法の思考形式~ (1999年・有

斐閣) 149~189頁、前掲田村・判タ 66~76頁。

その他本稿作成に当たって参照した抽象的差止めに関する一般的な文献として、

竹下守夫「生活妨害の差止と強制執行」立教法学13号1~30頁(1974年)、上村明広

f差止請求訴訟の機能J 新堂幸司編『講座民事訴訟法②訴訟の機能~ (1984年・弘文

堂) 300~302頁、中野貞一郎『民事手続の現在問題~ (1989年・半!J例タイムズ社)

291 ~301頁、 )11 嶋四郎「差止請求ー抽象的差止請求の適法性の検討を中心としてJ

ジュリスト 981号68~77頁(1991年)、 )11嶋四郎「差止訴訟における強制執行の意義

と役割一ジュリスト 971号260~267頁(1991年)、中野貞一郎『現代法律学全集 (23) ・

民事執行法H新訂4版](2000年・青林書院)681~~687頁、「座談会・間接強制の現

在と将来J 判例タイムズ1168号2é:~54頁 (2005年)。

日たとえば前掲高部『著作権関係訴訟法~ 43~44頁(しかしいかなる抽象的差止め

をも認めないという趣旨ではないと思料するが)。

59知的財産権に関する文献として、谷口安平[みその東鯵・半lはl:J~判例不正競業

法~ (小里子還暦・ 1996年・発明協会)791 ~795頁。前掲田村・半!Jタや、前掲田村『競

争法の思考形式』は、この示唆を受けてさらに具体的な議論を進めた研究で、あると

恩われる。
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行裁判所に求められるべきだと説かれる60。すなわち、不作為義務の執行

は間接強制(民事執行法172条)によって実現されるが、この場合の執行

裁判所は、第一審の判決裁判所が担当することが定められており(民事執

行法172条 6項、 171条 2項、 33条 2項 l号)、執行官ではなく裁判所が関与

する。したがって、執行裁判所には、判決裁判所が主文に示した枠組みの

範囲内で61、「殺虫剤として用いられたか」どうかを審理することが期待さ

れて然るべきではないだろうか。

さらに別の問題として、債権者が実際に執行を求める際の負担が大きく

なるという問題がある。間接強制による執行を求めるにしても、この場合

は、係争対象物が直接実施者の手元で現実に殺虫剤として用し、られたこと

を逐ーに債権者が証明しなくては、間接強制金の支払を求めることができ

ない62

印前掲注57参照。

61 著作権侵害を例に取ったものであるが、前掲田村『競午法の思考形式~ 177~178 

頁。もっとも、差止めの対象物についての議論である。本稿で問題としているのは、

行為態様の抽象性であるが、例に挙げた「殺虫剤として用いるJという部分をクレ

イムにあわせてある程度具体的(とはいえある程度の揺をも持たせて)に特定する

ことは求められるかもしれない。

62具体的には、間接強制の申立て(民事執行法172条l項)の中で、殺虫剤として

使用している直接実施者(甲)を特定し、その者へ販売しではならないという不作

為義務が履行されていないことを理由として間接強制金を定め、 1甲に・・・を販売し

ではならない。 10日以内にこの債務を履行しない場合は 1日あたり 00円を支払

え。Jという支払予告決定を受けることになると志われる(参考:I頭部厚『裁判事

務手続講座<第11巻>書式代替執行・間接強制・意思表示擬市Ij の実務~ (1996年・

民事法研究会) 120~169頁)。

ところで支払予告決定は、通常は条件付の債務名義であるため、これを執行する

にはさらに条件成就執行文の付与を求めなくてはならなし、(民事執行法27条。鈴木

忠一/三ヶ月章編『注解民事執行法 (5).](1985年・第一法規出版 117頁(富越和

厚)、香川保ー監『注釈民事執行法(7)~ (1989年・金融財政事情研究会)291頁(富

越和厚)、前掲中里子『民事執行法~ 678頁)。しかし、「甲へ販売してはならない。j

という不作為の事実の不履行は、文書によって証明することが困難であろうから、

実際は同法33条の執行文の付与の訴えによることになると思われる。

しかしこれでは、権利者(債権者)は、本案訴訟、間接強制の申立て、執行文付
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与の訴えと 3つの場面で侵害者(債務者)の侵害行為を立証しなくてはならない。

これではあまりに迂遠であり差止判決の実効性が薄れ、執行段階の手続がネックと

なって排他権のはずの特許権が報酬請求権化してしまうという問題を生じる。

そこで、このような通常ルートのほかに、支払予告決定の段階では間接強制金は

定めるものの、直接実施者を特定することなく「殺虫剤として用いる者へ販売しで

はならなしリとして行為態様に条件が付されている形で支払予告決定を受けておき、

この不作為債務の不履行を待って、支払予告決定を債務名義(民事執行法22条3号)

とする執行文の付与の訴え(同法33条)の段階で、具体的な直接実施者へ販売した

ことを債権者が証明するという取り扱いも許されるべきではないだろうか(事前執

行の問題については、前掲中里子『民事執行法~ 685頁、上原敏夫「不作為仮処分の

執行J中里子貞ー郎/原井龍一郎/鈴木正裕『民事保全議座 (2)j(1996年・法律文

化社) 397~398頁参照)コ

不作為を求める判決の執行が、結局執行文付与の訴えを経由することになる場合

は、なにも間接強制の手続中で、債権者に直接実施者を特定させなくとも、債務者の

不履行の証明は執行文付与の訴え中でなされれば十分だと考えられないだろうか。

さらに前掲田村・半IJ タ 67~68頁では、差止判決の段階で間接強制金を決定し予告

することで、迅速な執行及び侵害抑止を実現できる、と提案する。上述の本稿提案

と組み合わせると、間接強制の手続でなされることは結局、債務者の審尋(民事執

行法172条3項)だけとなりそうである。債務者の反論の機会は、月Ij;念、請求異議訴

訟(同法35条)も用意されている。

もっとも、特許法101条2号は、被疑侵害者(債務者)が製品(被疑問接侵害物)

を販売する先(ここでi;l甲)で直接実施に用いられると知っていることを要求する

から、被疑侵害者が甲へ販売していることや、甲が直接実施に製品を用いているこ

とは、コド案訴訟の段階でも明らかになっていることが多いと忌われる。だとすれば、

特許権者(債権者)は執行文付与の訴えの中では、本案訴訟で用いた証拠資料をか

なりの程度援用でき、それに加えて証明すべきことは、本案判決以降も債務者や甲

の行為が継続してなされていることだけなのかもしれない。だとすると、被疑侵害

者が本案判決以降も侵害行為の態様を変更していない限り、特許権者の負担はそれ

ほど心配することはないのかもしれない。

ただし、債務者が本案判決以降に具体的侵害態様を変更した場合は、特許権者は

やはり逐ーに証明を求められることに変わりはない。

なお、支払予告命令に基づいて支払われた金銭は、当該不作為義務に背いてなさ

れた行為の賠償額の予定ではなし、から、これを超える損害がある場合は思Ij途賠償請

求することができる(民事執行法172条4項)ことはもちろん、支払額が損害額を超

える場合であっても債権者は返還を要さない(前掲『注釈民事執行法(7)~ 292頁
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これでは、そもそも直接実施が多数の者によって行われる場合に、逐一

侵害の発見を求められる権利者の負担を軽減する、とし、寸う間接侵害制度の

旨味

虫剤として用いられていることを発見したなら、その者を直接侵害として

訴えれば済むからである。

もっとも、直接実施が業としての実施ではない場合や、営業上の力関係

などで直接侵害者を訴えることができない場合、直接侵害者が無資力の場

合などにおいては、なお意義がある。殺虫剤としての使用が証明されたか

ぎりでは間接強制金の取立てができないわけで、はなく、差止判決が出され

たことそれ自体が侵害者に対する抑止になる場合も少なくない。抽象的差

止めそのものを否定するのであればともかく、原告白身が求めているので

あれば、判決を執行する原告の負担jJ'大きいことを実質的な理由として抽

象的差止めを否定するべきではないように思う。

債務者側から見た場合には、製品の譲渡先で、殺虫剤として使用されるか、

その他の用途で使用されるかという調査義務が課されることになる。しか

し、譲渡先で直接侵害が生じれば債務者も共同不法行為(民法719条)に

間われる可能性がある上、判決が確定したことでその製品が直接実施に用

いられることがあり得る、と知った以上は、それ以後の販売について注意

義務が課されたとしても酷に過ぎるとはいえないだろう 64

譲渡先が業としての実施をなさない一般消費者だった場合には調査が

難しいとも考えられるが、一般消費者向けに特性的多機能品を販売する場

合は、取扱説明書その他の販売態様から、販売元(債務者ニ被疑問接侵害

(富越)、中里子貞一郎編『民事執行・保全法概説~ [第2版檎言丁] (2000年・有斐閣)

228頁(中野))。さもないと、差止請求という排他権が認められたはずの特許権が

報酬請求権と化してしまうからである。

日前掲注l後段参照。

64逆にいえば、侵害用途に用いられる可能性があるということが明らかになった以

上、その限りにおいてにせよ差止めが認められないと、後追いで損害賠償を請求す

るしか救済手段がなくなり、特性的多機能品についての間接侵害について特許権が

報酬請求権化するという問題がある(間接侵害物に関する文脈ではないが、前掲田

村・半Ijタ67頁)。平成14年改正は、この問題を解消するというとごろに趣旨があっ

たはずである。
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者)がし、かなる用途を念頭において販売しているかが明らかになる場合が

多い。それらの販売態様が、直接実施にかかる用途(殺虫剤)なのであれ

ば、もはや間接侵害の問題ではなく用途発明の直接侵害を販売元に問うこ

とができるだ、ろう出師。

したがって、このような差止請求は認めるべきであり、②のような不作

為を求める原告の訴えであれば、向条2号の「不可欠」要件において要求

される差止適格性を満たすと考え、(他の要件を満たすことを前提に)認

容されるべきである67

65 したがって木稿の帰結の下では、 1つのクレイムに基づいて、 l個の製品につい

て直接侵害と間接侵害が併せて関われることがあるということになる。

なお直接侵害か間接侵害か、という論点は、これまでセット販売やノックダウン

について議論がされてきた。立場は分かれるが(直接侵害という説として、前掲吉

藤『特許法概説~ 460頁。間接侵害という説として、羽柴隆「間接侵害について(1)J 

特許管理26巻11号127~128頁)、近年の裁判例では、部品 3 点を同時にまとめて販売

する場合は直接侵害と同視し得るとして直接侵害を認める裁判例がある(大阪地判

平成13・10・9平成1O(ワ)12899 [電動式パイプ曲げ装置]、前掲増井/田村『特

許半Ij例ガイド~)。

66 用途発明に関する差止めの問題については、吉町掲田村『競争法の思考形式~ 161 

~165頁、前掲田村・制j タ 71~n頁。本格で提起する特性的多機能品の問題と通じ

るところが多く、本稿執筆にあたって全般的な示唆を受けた。

67ただし、たとえば化合物Aには10通りの実用的用途があり、そのうちの1用途(殺

虫剤)だけが特許発明の実施に該当し、かつ、直接実施者甲が殺虫剤用途を含む5通

りの用途で使用しているような場合は、被疑問接侵害者から甲への販売を差止める

べきではない。甲への販売そのものを差止めてしまうと、残る4つの用途への実施

にまで排他権が及ぶことになってしまい、用途を限定しているクレイムと無関係に

排他権が及ぶからである。したがってそのような甲は、「それを殺虫剤として用い

る者Jに該当しない、と解釈するほかない。この場合は甲が業として実施を行って

いれば甲を直接侵害として問責することになる。

もっとも、甲と同時に、化合物Aを殺虫剤としてのみ用いる直接実施者乙が存在

する場合があり得るから、上記の甲のような者が存在することを理由に②のような

抽象的な差止めを否定するべきではないだろう。そう考えると、②のような主文で

はなく、「化合物Aは、それを殺虫剤としてのみ用いる者に販売をしてはならない。j

と主文をより限定すべきなのかもしれない。かりに殺虫剤以外の使用態様が主文か

ら逃れることを目的とした形式的な使用に過ぎない場合は、間接強制の手続き中で
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論説

5. 7 特性的多機能品に関する販売の差止め~第3の手段~

さらに第三の手段として、特許法101条2号該当性が認められる場合に

は、権利者側が、被疑問接侵害者がその製品の譲渡先で直接実施がなされ

ていることを知っていたということを証明する必要があるために、被疑問

接侵害者の販売先(甲)がある程度特定される場合がある。したがって、

そのような場合には③…「化合物Aを、甲という者に販売しではならな

い。J(ここでいう甲は、具体的に特定された直接実施者)としサ主文を原

告が求めることが考えられる。

このような判決は、第二の手段と比べて不作為義務が明確になっている

反面、直接侵害の実効的抑止・予防の観点)J'後退している。具体的には、

その者(甲)以外の者(乙)への販売行為は、たとえその乙がその物を直

接侵害に用いていたとしても、判決効の範囲外になるからである。このよ

うな判決を“紛争解決の方法として実効がなしゾ'と考えるかどうかは見解

が分かれようが、たとえば甲が大口のユーザーであるような場合は、甲へ

の販売が差し止められただけでも権利者にとっては十分に意味のあるこ

とではないだろうか印 69 なお、甲)J'直接実施を中止し非実施用途(たと

えば潤滑剤)へ切り替えた場合は、請求異議訴訟(民事執行法35条)によ

って執行を免れることが可能である70

それを参酌すればよい。

日直接侵害を発見した場合はその者(ここでは甲)を直接侵害に問えばよい、とい

う見解もあり得るが、権利者と甲との関係次第では甲を訴えることができない事情

(たとえば、権利者にとって甲は別製品の大口ユーザー)がある場合もある。間接

侵害制度を直接侵害の補充と考えるかどうかはそれ自体議論の対象となろう。

69注67と同様の理由で、直接実施者甲が殺虫剤用途を含(15つの用途で、使用してい

るような場合は、③のように直接実施者をJ主体的に特定した主文であっても問題は

解決できないので、差止めは認めるべきではないだろう。

70本文中に掲げた第2、第3の手段のほか、被疑問接侵害対象物の取扱説明書から

直接実施用途の記載を削除させるという手段であるとか、当該用途の記載のある包

装などの廃棄を求める請求を認めるとしづ手段もとり得る(前掲田村・半IJ タ 71~72

頁、 73頁注48も参照)。とのような手段も侵害抑止のためには決して実効がないわ

けではないので、認めるべきだといえよう。

もっとも、差止めを求めることができる行為態様としては特許法2条3項に定義
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5. 8. その他の行為の差止め

もっとも、特性的多機能品について以上の②ないし③のような差止めを

認めるにしても、廃棄の請求71 (特許法100条2項)までは認めるべきでは

ない。特性的多機能品は、直接実施に供される以外の実用的用途がある以

上、それに向けられた販売はなんら法に抵触する行為ではなし、からである。

たとえば、かりに、直接実施に供する目的をもっ者への販売用として梱包

が済んで、いるにしても、その者への販売のみを禁止すれば十分で、あり、当

該特性的多機能品は梱包を解いて他の用途に再利用させればよいからで

ある72 生産設備の廃棄(同項)も同様である。

生産に関しては、他用途への生産販売が適法である以上、無限定の差止

めを認めるべきではない。もっとも、たとえば②のように、「殺虫剤とし

て使用する者へ向けて化合物Aを生産しではならなしリという判決であれ

ば、非実施用途へ向けられた生産は禁止されなし、から弊害はないのかもし

れない。しかし、販売段階で②のような差止めを認めれば、それで十分だ

と考えられる。

販売の申出については、行為として有体物(製品)の移動が伴わないこ

とから、販売と同等以上に柔軟に認めることができると思われる。たとえ

ば、特性的多機能品を生産する者に対して、「化合物Aの取扱説明書から

「殺虫剤」としづ用途の記載を削除せよ」としづ判決73は、被疑問接侵害者

に求める行為としてそれほど負担になるものではないからである。

[付記:1 本稿執筆にあたっては、北海道大学法学研究科目村善之教授、北海道大

学COE研究員才原慶道弁護士の示唆をいただし、た。記して感謝申し上げたい。

された実施行為に限られるという説もある(沖中康人「知的財産権侵害訴訟の請求

の趣旨及び主文j 前掲『知的財産関係、訴訟法~ 41 ~~42頁)が、そうだとしても販売

の申出(の禁止)に含まれると考えればよいのではないか。

71なお廃棄請求の対象についての問題は、前掲田村・判タ70頁注40参照。

72 したがって、たとえば「甲(直接実施者)への販売に向けられた化合物Aを廃棄

せよ。Jという判決も行き過ぎであるということになる。

73前掲注66参照。
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