
新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.144

1vol.29（2021.10） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2021年 7月16日掲載　
文献番号 z18817009-00-111442059

特許製品を取り替えて再生品を製造販売する行為と消尽・権利濫用の成否

【文 献 種 別】　判決／東京地方裁判所
【裁判年月日】　令和 2年 7月 22 日
【事 件 番 号】　平成 29年（ワ）第 40337 号
【事　件　名】　特許権侵害差止等請求事件
【裁 判 結 果】　棄却
【参 照 法 令】　特許法 1条、民法 1条、独占禁止法 19条・2条
【掲　載　誌】　裁判所ウェブサイト
◆ LEX/DB 文献番号 25571202

…………………………………… ……………………………………
東京大学教授 田村善之

事実の概要

　本稿が扱う東京地判令 2・7・22 平成 29（ワ）
40337［情報記憶装置］では、原告が製造販売す
るプリンタ用に、やはり原告が製造販売するト
ナーカートリッジ（「原告製品」）の再生品を製造
販売する被告らが、再生品を装着した際にトナー
の残量が「？」と表示されることを防ぐために、
原告製トナーカートリッジに取り付けられている
電子部品（「原告電子部品」）であるメモリを取り
外し被告製の電子部品（「被告電子部品」）である
メモリに取り替えたうえで、再生品のトナーカー
トリッジ（「被告製品」）として製造販売する行為
が、原告が電子部品の構造に関して有する特許権
を侵害するものなのかということが争われた。

判決の要旨

　「『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』
（インクタンク事件最高裁判決）と解されるので、
特許製品である『情報記憶装置』そのものを取り
替える行為については、消尽は成立しないと解さ
れる。」
　「本件各特許権の権利者である原告は、使用済
みの原告製品についてトナー残量が『？』と表示
されるように設定した上で、本件各特許の実施品
である原告電子部品のメモリについて、十分な必
要性及び合理性が存在しないにもかかわらず本件
書換制限措置を講じることにより、リサイクル事
業者である被告らが原告電子部品のメモリの書換

えにより本件各特許の侵害を回避しつつ、トナー
残量の表示される再生品を製造、販売等すること
を制限し、その結果、被告らが当該特許権を侵害
する行為に及ばない限り、トナーカートリッジ市
場において競争上著しく不利益を受ける状況を作
出した上で、当該各特許権の権利侵害行為に対し
て権利行使に及んだものと認められる。
　このような原告の一連の行為は、これを全体と
してみれば、トナーカートリッジのリサイクル事
業者である被告らが自らトナーの残量表示をした
製品をユーザー等に販売することを妨げるもので
あり、トナーカートリッジ市場において原告と競
争関係にあるリサイクル事業者である被告らとそ
のユーザーの取引を不当に妨害し、公正な競争を
阻害するものとして、独占禁止法（独占禁止法
19 条、2条 9項 6号、一般指定 14 項）と抵触す
るものというべきである。
　そして、本件書換制限措置による競争制限の程
度が大きいこと、同措置を行う必要性や合理性の
程度が低いこと、同措置は使用済みの製品の自由
な流通や利用等を制限するものであることなどの
点も併せて考慮すると、本件各特許権に基づき被
告製品の販売等の差止めを求めることは、特許法
の目的である『産業の発達』を阻害し又は特許制
度の趣旨を逸脱するものとして、権利の濫用（民
法 1条 3項）に当たるというべきである。」
　「差止請求が権利の濫用として許されないとし
ても、損害賠償請求については別異に検討するこ
とが必要となるが、……原告は、本件各特許の実
施品である電子部品が組み込まれたトナーカート
リッジを譲渡等することにより既に対価を回収し
ていることや、本件書換制限措置がなければ、被
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告らは、本件各特許を侵害することなく、トナー
カートリッジの電子部品のメモリを書換えること
により再生品を販売していたと推認されることな
ども考慮すると、本件においては、差止請求と同
様、損害賠償請求についても権利の濫用に当たる
と解するのが相当である。」

判例の解説

　一　序
　特許権者が、自己が販売する実施品に関して、
他に合理的な理由がないにも関わらず、消尽を防
ぐことを目的としてなにがしかの措置を施した場
合、そのような措置がとられたことをもって消尽
を否定する方向に斟酌しうるのかという点につい
ては、傍論ながら、これを肯定する裁判例があっ
た。それに対して、本判決は、被告製品が特許製
品を全面的に取り替えるものであることを理由に
消尽を否定しつつ、原告特許権者が他に必要性、
合理性がないにも関わらず、消尽を防ぐ措置を施
し、被告が特許権侵害に及ばざるを得ない状況を
作出していることに着目し１）、かかる原告の行為
は独占禁止法に違反するという理由付けを経由さ
せたうえで、結論として、原告の特許権の行使は
権利の濫用に該当すると判示した点に特徴があ
る。

　二　インクカートリッジ事件知財高裁大合議
　　　判決の法理
　本判決が正当にも指摘しているように、かりに
本件で被告製品が従前同様、メモリを書き換える
ことによりリサイクルされたものであったのであ
れば、最判平 19・11・8民集 61 巻 8号 2989 頁［液
体収納容器］２）の法理の下では、物理的には耐久
材部分はそのままであって（同最判の「特許製品
の属性」に関連する事情）、書き換えたメモリの内
容に関しては特許発明が関係していない（同最判
の「特許発明の内容」に関連する事情）という本件
では消尽が成立していたと考えられる。ところが、
実際には、原告特許権者がメモリの書き換えを困
難としたために、被告らはメモリを取り替えるこ
とによりリサイクルを実現している。
　傍論ながら、このような事情を消尽を肯定す
る方向に斟酌する旨を説いたのが、知財高判平
18・1・31 判時 1922 号 30 頁［液体収納容器］３）

であった。この事件では、純正品である原告特許
権者のインクカートリッジは、純正品製造の際に
インクを充填するために用いた注入口が塞がれて
おり、他に注入口が設けられたわけではないので、
被告製品は新たに注入のための穴を設けてインク
を注入していた。知財高裁は、原告製品にインク
充填用の穴が設けられていないことは本件発明の
目的上不可避的な構成ではなく、被告製品の製造
方法は一般のリサイクル品の製造方法とほぼ同じ
ものであるから、被告製品がその製品化に際しイ
ンクタンク本体に穴を開けていることをもって消
耗部材の交換に該当しないとはいえない、と判示
した。
　消尽の効果は、特許権者が拡布した製品がいか
に転々流通しようとも特許権の行使を認めないも
のと解されており、そうした物権的な効果を、特
許権者の単独の意思表示であるとか、最初の製品
の購入者等との契約により妨げることはできない
と考えられている４）。しかるに特許権者の側が、
必要もないのに、製品の構造をいじることで消尽
の効果を妨げることができるのだとすれば、そう
した消尽法理の要件構造が無意義に帰す。さらに
いえば、こうした事情をもって消尽が否定されて
しまうとなると、逆に特許権者側としては、消耗
品で排他的に利益を取得しようというビジネスの
方針を製品の構造に反映させればよいということ
になり、無理にでも消耗品を取り換え困難とする
ような設計に走らせることになりかねない。この
種の製品の設計が、このタイプの消尽法理の適用
を免れるためだけの目的で施されるのだとすれ
ば、同法理は社会的に非効率的な行為を誘発する
ことになりかねない５）。前掲知財高判［液体収納
容器］の示した判断は正鵠を射たものといえよう。
　もっとも、この論点は、液体収納容器事件の上
告審である前掲最判［液体収納容器］では扱われ
ていない。しかし、調査官解説によると、それは、
この点に関する本判決の論理を採用しなかったか
らではなく、事実の評価の問題として、リサイク
ルを許さない構造となっていることにその必要性
があると判断したからである、とされている６）。
調査官解説は、同最高裁判決は「特許権者の意向
によって自在に特許権行使の可否が決定されるこ
とを是認するものではないと考えられる」と明言
している７）。学説でも、同様に、特許権者側が拡
布した特許製品が、合理的な理由なく、リサイク
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ルを阻止する構造となっている場合には、その構
造を変形したとしても消尽が否定されることはな
いと解すべきであるという見解が主流を占めてい
る８）。

　三　本判決の法律構成
　これに対して本判決の法律構成は、結論として
侵害を否定したものの、単純な消尽法理そのもの
ではなかった。判旨の法律構成は、論理的に、①
本件で原告がメモリの書き換えを困難とするとい
う措置を施さず、被告が、従前どおり、メモリを
書き換えたリサイクル品を製造販売していたとし
た場合には、消尽法理が適用されて特許権侵害が
否定されるところ、②メモリの書き換えが困難と
されたために、メモリの書き換えではなく新たに
生産されたメモリに置き換える態様によりリサイ
クル品を製造販売することは消尽には該当しない
が、③そのようにして被告が特許権侵害をなさな
い限り、競争上著しい不利益を受ける「？」表示
を回避し得ない状況に追い込んだうえで、侵害行
為に及んだ被告に対して特許権を行使すること
が、独占禁止法に違反し、権利の濫用に該当する、
という 3つのステップを踏んでいる。
　たしかに、「特許製品の新たな製造」に当たる
場合には、消尽とは認められないとする前掲最判
［液体収納容器］の法理の下では、特許製品を全部
取り替えの事例である本件で消尽を肯定すること
に本判決が躊躇いを覚えたのも無理からぬところ
がある。しかし、消尽法理自体、かりに法文に淵
源を求めるのであれば、信義則９）、もしくは権利
濫用 10）に依拠せざるを得ないということがかね
てより筆者らにより指摘されている。そして、権
利濫用論という一般法理固有の問題として考える
のであれば、本判決が③で指摘したように、被告
らが元来、権利を侵害しない行動をとることがで
きたにも関わらず、そして他に必要性や合理性が
ないにも関わらず、権利を侵害せざるを得ない状
況を作り出したうえで、その結果なされた特許権
侵害行為に対して特許権を行使することは、権利
の濫用に該当するという評価は、消尽法理という
文脈を離れた権利濫用論の一般法理固有の問題と
して考察しても、同様の結論に至るべきものであ
るように思われる。原告の特許権を取得し書き換
え防止措置を施した一連の行為に他に「十分な必
要性及び合理性が存在しない」以上、当該行為

は、リサイクル業者を権利侵害しないことには再
生品の製造販売をなし得ないような状況を作り出
す目的で意図的になされており、くわえて、それ
を正当化する目的も存在しないと評価せざるを得
ない。本来、相手方が享受し得たはずの非侵害（＝
消尽）という効果を妨げ、侵害せざるを得ないよ
うに仕向けることだけを目的としてなした措置に
基づいて権利を行使することは、まさにシカー
ネ 11）の典型として権利の濫用に該当するという
べきであろう。
　これに対して、本判決は権利濫用を肯定するに
当たり、②の部分でさらに独占禁止法をも援用し
ている。しかし、本件では、あえて独占禁止法
を持ち出さずとも、前掲知財高判［液体収納容器］
に端を発し、諸般の事情の考慮を許す前掲最判［液
体収納容器］の法理の下でも適用可能な消尽法理
によるか、あるいは本来適用可能であったはずの
消尽法理の適用を否定することだけを目的とした
措置により権利行使をなすことは許されないとい
う権利濫用論により特許権侵害を否定すれば足り
たのであって、それ以上に独占禁止法の論点に立
ち入らなくても侵害を否定することができたよう
に思われる。

　四　独占禁止法違反の判断を経由しないことの
　　　実益
　このように独占禁止法違反の判断を経由せず、
消尽（あるいは、消尽を回避したことを理由とする
シカーネ的権利濫用）の枠内で処理するという法
律構成には、以下のようなメリットを認めること
ができよう。
　第 1に、本判決は、本件の原告の一連の行為が
不公正な取引方法の一般指定 14 項の競争者に対
する取引妨害に該当すると帰結しているが、その
際、本件で独占禁止法上問題とすべき市場がどこ
であるのかということを画定していない。しかし、
本件で問題とすべきが競争減殺型の取引妨害であ
るとすれば、いったいどの市場で競争減殺が生じ
ているかということを特定する必要がある 12）。
　市場の画定に関しては、一方では、需要者がプ
リンタに相応の関係特殊的投資（他のプリンタに
乗り換える場合には無駄となってしまう投資）をな
している場合には、他のハードの選択肢は需要者
にとって無意味となり、また購入したハードと互
換性を有しない他のソフト（カートリッジ）の選
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択肢も需要者にとっては無意味となる。このよう
なロック・インと呼ばれる状態に需要者が陥って
いる場合には、かりにハード市場全体あるいはソ
フト市場全体を見れば有力な事業者とはいえない
事業者であっても、ハード購入後の互換品のソフ
トの市場では支配的地位に立つことがあり得るか
ら、そのような互換品ごとに問題とすべき市場を
画定しなければならない 13）。
　しかし、かりに本件のプリンタが競争市場にあ
り、そこでプリンタの需要者がプリンタ導入後に
使用しなければならなくなるカートリッジの価格
等の条件も踏まえてプリンタを購入しているのだ
という状況であるとすれば、被告と原告が競争し
ているカートリッジ市場ではなく、原告が他の事
業者と競争しているプリンタ市場に着目すべきで
あるという意見があり得よう。
　本件でいずれの市場に画定すべきかということ
は俄かには決しがたく 14）、種々の事情を勘案す
る必要がある。そうだとすると、独占禁止法違反
に立ち入ることなく、消尽（あるいは、シカーネ
的権利濫用）により処理する方策には、かかる複
雑な市場画定の問題に立ち入る必要がなくなると
いうメリットを認めることができよう。
　第 2に、競争減殺型の取引妨害を理由とする
法律構成は、特許権に基づく差止請求権を否定す
る結論を無理なく導けることはできるとしても、
損害賠償請求まで棄却できるのかということは定
かではない。つまり、差止請求さえ棄却すれば、
被告はカートリッジの製造販売を続けることがで
き、それで競争は維持される。他方、被告が特許
発明を実施していることに変わりない以上、損害
賠償請求を認めて、そこからの対価を原告特許権
者に還流させることが特許法の趣旨に適い、それ
でも（トナーカートリッジの売上げによる利益が全
て吐き出されない限り）競争が維持されている以
上、独占禁止法の趣旨を損ねることはないのだか
ら八方丸く収まるではないか、という主張がなさ
れうるからである。
　これに対して、消尽法理、あるいはシカーネ的
な権利濫用論により処理する場合には、損害賠償
請求をも棄却すべきであるという結論に容易に到
達しうる。対価を支払う必要がない状況であった
被告らに対し、他に正当な目的がないにも関わら
ず、意図的に権利侵害をなさざるを得ない状況を
作出して対価の支払いを要求することは、典型的

なシカーネとして許されるべきものではないとい
えるからである。
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