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1. 知財高裁と大合議
(1) 知財高裁
「知的財産立国」の旗を掲げた小泉内閣の政策の重要な柱の一つであ
る知財高裁が昨年4月1日に発足して早一年強が経過した。

知財高裁とは、知財保護に関し司法が果たす役割の重要性に鑑み、知
財事件についての裁判の一層の充実及び迅速を図るため、知財事件を
専門的に取り扱う裁判所として東京高裁の支部として設置されたもの
で、東京高裁が専属管轄を持つ特許等に関する訴え(特許権、実用新案
権、回路配置利用権及びプログラム著作権の権利に関する訴え)に関
し、知財高裁のみが扱うことになっている。

(2) 大合議制度
通常、高裁は3人の裁判官による合議体により構成されるが、知財高裁
は裁判官3人による合議体に加え、5人の裁判官によって大合議体を構
成することができる。

この大合議の制度は、最高裁を待たずに控訴審レベルで、一定の信頼
性のある統一的ルールを作り、判決の予測可能性を高めてもらいたいと
いう産業界からの強い要望をうけて、東京高裁が専属管轄を持つ訴え
に関し、設けられた制度である。そのため、知財の法律に関連して統一
的解釈が必要な場合、知財の実務に重大な影響を及ぼすおそれのある
場合などにつき、大合議部で判断されることが期待されている。そもそ
もわが国の高裁で5人の大合議体を構成できるのは、従来独占禁止法
関連の訴訟のほかは、内乱罪などの特殊な刑事事件に限られていた。そ
の中にあって、知財訴訟にも大合議制度が導入されたこと、及び知財高
裁発足から1年の間に、一太郎判決、パラメーター特許判決、インクカー
トリッジ判決と3件の大合議判決が出されたことは、知財高裁が積極的

に大合議制度を活用して、知財高裁に対する産業
界からの期待に応えていこうとする姿勢の現れと
みることができる。

インクカートリッジ事件は、知財高裁大合議部が
司法の予測可能性を高める観点から、リサイクル
行為の特許侵害の成否に関する判断基準、判断
原理を積極的に構築したという観点から、極めて
興味深い。

2. インクカートリッジ事件
(1) 事案
原告(以下「メーカー」)は、インクジェットプリンタ
用インクカートリッジの製造販売業者で、自社の
インクカートリッジに関し物の特許と方法の特許
を保有していた。一方、被告は、いわゆるインクカ
ートリッジのリサイクル業者で、空になった原告の
インクカートリッジを回収し洗浄した後、インクを
充填してリサイクル品として販売していた。

(2) 争点
①リサイクル品と国内消尽、②方法の特許と消尽、③リサイクル品と国
際消尽(リサイクル業者がリサイクルした製品にはメーカーが海外で販
売したインクカートリッジも含まれていたため)の3点が主な争点となっ
た。

(3) 知財高裁の判断
知財高裁は、一審を覆し、本件リサイクル行為は特許権侵害を構成する
と判断した。すなわち、特許権者であるメーカーは本来一旦製品を販売
すると、当該製品に関し特許権が消尽し、権利行使できないのが原則で
あるが(消尽)、消尽には二つの類型の例外があり、本件はそのうち第二
類型に該当し、消尽の例外としてメーカーはリサイクル業者に対し特許
権を行使できると判断した。

①リサイクル品と国内消尽
a. 消尽の原則
そもそも国内消尽が認められるのは、通常特許権者から特許製品を譲
り受けた第三者は、特許製品を自由に使用し、再譲渡することを前提に
取引を行っており、その後の処分にいちいち特許権者の許諾を必要と
すると、商品の自由な流通が阻害されるからである。また、特許権者は
当初特許製品を処分した時点で特許公開の対価を既に得ていることか
ら、仮に特許権が消尽しても、特許権者を害することにならないからで
ある。

知財高裁は、国内消尽の一般論を確認したのち、2つの類型の例外を示
し、本件インクカートリッジは第一類型には該当せず、第二類型にのみ
該当すると判断している。

本来判決を導くためには、第二類型のみを議論すれば足りたはずであ
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るが、敢えて第一類型の例外を示すことで、いわゆる特許製品のリサイ
クル行為が特許侵害を構成するか否かに関する判断基準一般を示そう
という知財高裁の強い意図が表れている。

b. 国内消尽の例外
具体的には、①特許製品が製品としての本来の耐用年数を経過してそ
の効用を終えた後に再使用または再生利用された場合(第一類型)また
は②特許発明の本質的な部分を構成する部材の全部または一部が加
工または交換された場合(第二類型)には、国内消尽の例外として、特許
権者に権利行使を認めるというものである。

この消尽の例外の考え方は、消尽法理の根拠に沿ったものとなってい
る。すなわち、第一類型においては、既に特許製品が効用を終え以後の
使用、譲渡等がそもそも想定されていない以上、そのような使用、譲渡
等を制限しても、「商品の自由な流通」を阻害せず、特許権者がそのよう
な使用、譲渡等から対価を得ても、予め効用終了後の使用処分の対価
につき対価を得ていない以上、特許権者が「二重に利得」することにな
らないからである。また第二類型においては、発明の本質的部分に変更

の加えられた製品は特許権者が当初処分した特許製品と実質的に異
なる以上、それらの製品の使用・譲渡等を制限しても「商品の自由な流
通」を阻害するものではなく、それらの製品に対し権利行使を認めても、
特許権者が「二重に利得」することにはならないからである。

本件において、知財高裁は、リサイクル業者はインクカートリッジの消耗
部材であるインクを充填したに過ぎず、インクが空になった時点でイン
クカートリッジの効用が終わったとはいえないとし、第一類型の例外に
は該当しないものの、インクカートリッジを洗浄しインクを充填すること
で、インクカートリッジが空になって一旦失った本件発明の本質的部分
(インクカートリッジ内のインク漏れ防止構造)を復活させていることか
ら、第二類型に該当すると判断した。

第一類型については、そもそも傍論であるうえに、「効用を終えたか否
か」の判断基準が曖昧だとの批判がなされているものの、効用を終え
たか否かはメーカーが一方的に使用期限を設定して左右できないこと
を明示するなど、それなりに意義ある実務的指針も示されているといえ
る。
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② 方法の特許と消尽
本件メーカーは、インクカートリッジの製法特許も保有していたことか
ら、方法の特許と消尽の関係につき知財高裁がはじめて詳細な判断を
示すに至った。具体的には、①方法の発明が物の発明と別個の技術的
思想を含むものでない場合であって、物の発明に関する特許が消尽して
いる場合、物の製法に関する発明にかかる特許権に基づく権利行使は
許されるべきではなく、また②特許権者が特許発明にかかる方法の使
用にのみ用いる物またはその方法の使用に用いる物であってその発明
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、譲受人が
その物を用いて当該生産方法の発明にかかる方法を使用し、またはそ
の物を用いて特許発明にかかる方法により生産した物を使用譲渡する
行為について、特許権者は方法の特許を権利行使することはできない
と判断した。

ちなみに、本件は上記①、②のいずれにも該当せず、特許権者は権利行
使できると判断された。

③ リサイクル品と国際消尽
日本の特許権者が、一旦国外で特許製品を譲渡した場合には、一定の
例外を除き、当該製品をわが国に輸入し、国内で使用譲渡などする行為
に対し、特許権を行使することができないと解されている。

知財高裁は、同原則を確認したうえで、上記第一類型及び第二類型に
該当する場合には、例外的に特許権者は当該特許製品について特許権
を行使することができると判断した。このような例外を認める根拠は、
国内消尽の場合と同様、上記いずれかの類型に該当する場合には、「商
品の自由な流通の保護」を阻害せずまた特許権者に権利行使を認めて
も「二重の利得」を得ることにはならないからである。

(4) 実務に与える影響
環境保護の観点からリサイクルを重視する傾向の中で、本件は、知財高
裁が、非侵害を認定した一審を一転覆してリサイクル製品を特許権侵

害と認定したことから、大いに耳目を集めた事件であった。判決の示し
た基準が妥当か、その当てはめはどのように行うのかなど、今後に残さ
れた課題は多いものの、従来特許権者が製造販売した特許製品に第三
者が加工した場合特許権侵害を構成するか否かという重要な争点に関
し、特に法律構成の点で地裁レベルの判断にばらつきがあったところ、
今回の知財高裁の判断によって、判断の基準が、方法の特許、国際消尽
のケースを含め網羅的に示されたことは、極めて意義深い。

3. 知財高裁への期待
知財高裁の大合議判決は、その後の知財高裁の判決に対し、拘束力を
持つものではないが、大合議の制度が、最高裁の判断を待つまでもなく
信頼性の高いルールを構築することを目的として設置され、その結果、
運用上も知財高裁の各部から各部の意見を代表する裁判官が集まり
大合議部を構成しているため、後の知財高裁の判断が知財高裁の大合
議判決を事実上踏襲する可能性は高く、その意味で後の高裁の判断と
の関係で事実上先例のような機能を持つことになる。そのため知財高
裁の大合議判決は実務に対し事実上の大きなインパクトを及ぼす。特
に相対的に裁判例の少ないわが国にあって、知財高裁が傍論に及ぶ幅
広い解釈指針を示す場合には、良きにつけ、悪しきにつけ、実務に対す
る影響は著しい。現に、知財高裁、特に大合議のあるべき姿については、
どのような事件を大合議に付すべきか、どこまで傍論にわたる踏み込ん
だ解釈指針を示すのが望ましいのか、大合議判決の重みに鑑み、米国
におけるアミカスブリーフに相当する制度を設けるべきではないかなど
様々な議論がなされている。そのような議論の積み重ねと実務上の工
夫を経て、今後知財高裁の「精度」が一層向上し、知財裁判への信頼性
・安定性・予見可能性が増すことが期待される。
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