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「写るんです」特許権侵害事件 （リサイクル品に対する特許権に基づく権利行使の可否） 弁護士 鈴木良和 
 □平成 19年 4月 24日東京地方裁判所判決 （平成 17年（ワ）第 15327号 損害賠償請求事件） （平成 18年（ワ）第 26540号 承継参加申立事件） 
 第 1 事案の概要 １．本件は，レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法に関する下記の２件の特許権（以下総称して「本件各特許権」という。）を有していた脱退原告（旧商号・富士写真フィルム株式会社）が，被告らが別紙物件目録記載の各製品（以下「被告ら製品」という。）を輸入・販売した行為は，本件各特許権を侵害すると主張して，被告らに対し，損害賠償を求めたのに対し，被告らが，本件各特許権は被告ら製品について消尽し，その効力は被告ら製品の輸入・販売の行為には及ばないと主張して争っている事案である。なお、脱退原告は、持株会社化により富士フィルムホールディングス株式会社に商号を変更し、本件に関する権利義務を会社分割により新設した富士フィルム株式会社に承継させた。  ２．構成要件 (1) 本件特許発明1 構成要件Ａ：Ａ１ 予め未露光フィルムを内蔵し， Ａ２ このフィルムに対してシャッタ手段を操作することにより， Ａ３ 露光付与機構を通して露光を付与するようにし， Ａ４ 撮影後にフィルムを取り出したのちは再使用できないようにされた Ａ５ レンズ付きフィルムユニットにおいて， 構成要件Ｂ：Ｂ１ 前記ユニット内のフィルム露光枠の一方側に未露光フィルムロールが配置され， Ｂ２ フィルム露光枠の反対側に回転可能な巻芯を内部に有するパトローネが配置されており， Ｂ３ 未露光フィルムの一端と巻芯が予め固定されていること， 構成要件Ｃ：Ｃ１ 前記パトローネ内に回転可能に支承された巻芯には，ユニットの
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フィルム巻取り操作手段を連結させ， Ｃ２ 前記シャッタ手段が操作された後に，前記未露光フィルムをパトローネ内に巻き込み可能としていること， 構成要件Ｄ：Ｄ１ 前記未露光フィルムロールは，該ユニットの製造工程で前記パトローネ内に収納された状態から引き出されて形成されており， Ｄ２ 該フィルムロールの中心部が中空状態で， Ｄ３ 未露光フィルムロール収納部に装填されていること 構成要件Ｅ： を特徴とするレンズ付きフィルムユニット。 (2) 本件特許発明2 構成要件Ａ：Ａ１ 製造時に予め写真フィルムとパトローネとがユニット本体に形成されたフィルムロール室とパトローネ室にそれぞれ収納され， Ａ２ 撮影後にユニット本体に組み込まれた巻上げノブの回動操作により前記パトローネ内のスプールを回転させ， Ａ３ 撮影済みの写真フィルムをパトローネに巻き込むようにした Ａ４ レンズ付きフィルムユニットにおいて， 構成要件Ｂ：Ｂ１ 前記巻上げノブは，その下面に突出させた駆動軸が前記パトローネ室内に突出するとともに， Ｂ２ この駆動軸の外周には軸方向に延びた外歯が１８０度以下の一定ピッチで形成され， 構成要件Ｃ：Ｃ１ 前記パトローネのスプールは，ＩＳＯ規格に準拠した外形寸法を有し， Ｃ２ その上端側には前記駆動軸が嵌入する軸孔が形成され， Ｃ３ この軸孔内の下部には軸孔の中心軸に関して１８０度の回転対称となるように突出し，前記駆動軸の外歯に係合しない係合片が設けられており， Ｃ４ かつ前記軸孔を形成するスプールの内壁の前記係合片よりも上部には，駆動軸の前記外歯が噛み合う複数の内歯からなるキー溝が１８０度以下の一定ピッチで形成され， 構成要件Ｄ： 前記巻上げノブの回動操作が，前記外歯と内歯との噛合により前記スプールに伝達されるようにしたこと 構成要件Ｅ： を特徴とするレンズ付きフィルムユニット。  ３．争点 (1) 被告ら製品は本件特許発明１の構成要件Ａ４（ひいてはＥ）を充足するか。（争点１） (2) 脱退原告ないし承継参加人の本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求の許否（争点２）→主要な争点 
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ア 被告ら製品について本件各特許権は消尽したか。 イ 被告ら製品の輸入・販売について，脱退原告による黙示の許諾があったか。 ウ 脱退原告の本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求は権利濫用に該当するか。 エ 被告らが本件特許権１の非侵害の主張をすることは訴訟上の信義則によって制限されるか。 (3) 損害額（争点３） ア 特許法１０２条２項に基づく損害額 イ 特許法１０２条３項に基づく損害額（予備的）  第２ 学説及び裁判例 １．学説等 (1) アメリカ ア 原則：「補修は許されるが、再製は許されない。」 イ 判断基準： 「部品の組み合わせについて特許が与えられている場合には、個々の部品については、それ自体に特許が与えられているのでない限り、特許による独占を享受することはできない。」（1961年合衆国最高裁アロー判決）  具体的には、一般に、特許の対象となっている製品について、①交換可能なように設計された部品が、②それ自体は特許権の対象でない場合であって、③損耗や滅失によって使用に耐えられなくなったときに、適法に購入した顧客等がそれを交換することは特許権の侵害ではない。これに対し、他方で、特許権者の販売した製品が一個に留まるとき、実質的にみてもう一個の製品を製造するとの同様の効果を有する行為は、特許製品の「再製」として権利侵害となる、とされる。 (2) 生産か修理かによる考え方 (3) 部品が主要な構成部分であるか否かによる考え方 批判：①取引当事者の予測可能性を害する。    ②「特許請求の範囲」に含まれた要素は本来全て発明を特定するために不可欠な要素である。  ２．インクカートリッジ大合議事件（知財高裁平成18年1月31日判決） (1) 物の発明に係る特許権の消尽について ア 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国の国内において当該特許発明に係る製品（以下「特許製品」という。）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したものとして消尽し，もはや特許権者は，当該特許製品を使用し，譲渡し又は貸し渡す行為等に対し，特許権に基づく差止請求権等を行使することができないというべきである（ＢＢＳ事件最高裁判決参照）。 
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イ しかしながら，(ア) 当該特許製品が製品としての本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再使用又は再生利用がされた場合（以下「第１類型」という。），又は，(イ) 当該特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合（以下「第２類型」という。）には，特許権は消尽せず，特許権者は，当該特許製品について特許権に基づく権利行使をすることが許されるものと解するのが相当である。・・・・そして，第１類型に該当するかどうかは，特許製品を基準として，当該製品が製品としての効用を終えたかどうかにより判断されるのに対し，第２類型に該当するかどうかは，特許発明を基準として，特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたかどうかにより判断されるべきものである。 エ まず，第１類型にいう特許製品が製品としての本来の耐用期間が経過してその効用を終えた場合とは，特許製品について，社会的ないし経済的な見地から決すべきものであり，(a) 当該製品の通常の用法の下において製品の部材が物理的に摩耗し，あるいはその成分が化学的に変化したなどの理由により当該製品の使用が実際に不可能となった場合がその典型であるが，(b) 物理的ないし化学的には複数回ないし長期間にわたっての使用が可能であるにもかかわらず保健衛生等の観点から使用回数ないし使用期間が限定されている製品（例えば，使い捨て注射器や服用薬など）にあっては，当該使用回数ないし使用期間を経たものは，たとえ物理的ないし化学的には当該制限を超えた回数ないし期間の使用が可能であっても，社会通念上効用を終えたものとして，第１類型に該当するというべきである。 オ 次に，第２類型は，上記のとおり，特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされたことをいうものであるが，ここにいう本質的部分の意義については，次のように解すべきである。 特許権は，従来の技術では解決することのできなかった課題を，新規かつ進歩性を備えた構成により解決することに成功した発明に対して付与されるものである（特許法２９条参照）。すなわち，特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術にはみられない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的構成をもって公開した点にあるから，特許請求の範囲に記載された構成のうち，当該特許発明特有の解決手段を基礎付ける技術的思想の中核を成す特徴的部分をもって，特許発明における本質的部分と理解すべきものである。  第３ 東京地裁の判断 １．被告ら製品について本件各特許権は消尽したか（争点2ア）について 本件については，事案の内容に鑑み，インクカートリッジ大合議判決の第２類型（特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分すなわち技術的思想の中
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核をなす特徴的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合）に当たるか否かについて判断する。  (1) 本件特許発明1について ア 【明細書の詳細な引用】 イ 本件明細書１の上記記載によれば，従来技術においては，撮影済みのフィルムがパトローネから引き出された状態となっている場合には，これを本体部から取り出す作業は暗室で行わなくてはならず，非常に煩わしいこと，パトローネから引き出された状態の露光済みフィルムを再びパトローネ内に巻き戻すようにすれば，明室でのフィルム取り出し作業が可能になるが，レンズ付きフィルムユニットにフィルム巻き戻し機構を設けなくてはならず，コストアツプを招き，さらに，現像所では回収されたレンズ付きフィルムユニットのすべてについて巻き戻し作業が必要になり，作業効率の点から好ましくないことという問題があったものであり，本件特許発明１は，上記問題を解決するために，パトローネから予め引き出された未露光フィルムをフィルムロールとしてフィルムロール収納部に装填し，撮影の度に撮影済みのフィルムがパトローネに収納されていく構成を採用した点に，従来のレンズ付きフィルムユニットにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的な部分がある。以上からすれば，本件特許発明１の本質的部分は，レンズ付きフィルムのフィルム露光枠の一方側に未露光フィルムロールを配置し，もう一方の側に回転可能な巻芯を内部に有するパトローネを配置して未露光フィルムの一端をパトローネの巻芯に固定する構成要件Ｂ，パトローネ内にフィルム巻き取りの操作手段を連結させてシャッタ手段操作後にフィルムをパトローネ内に巻き取り可能とする構成要件Ｃ，未露光フィルムロールが製造工程においてパトローネから引き出された状態で形成されているとする構成要件Ｄにあると認められる。そして，撮影後に現像に出され，撮影済みのフィルムが抜かれた後の原告製品は，内蔵されていたフィルム及びパトローネが存在しなくなっているため，本件特許発明１の構成要件ＡないしＥのすべてを充足しないものである。そして，撮影済みの原告製品を用いて被告ら製品を製造する工程は，前記第２の１(3)b)のとおりであり，市販されているフィルムからフィルムロールを形成し（第２の１(3)b)⑬），巻き上げノブにスプールを挿入し，パトローネ室にパトローネを収納し，フィルムに形成されているパーフォレーションとスプロケットをかみ合わせ，フィルムロールをフィルムロール室に装じんする工程（第２の１(3)b)⑭，⑮）を含むものである。これらの工程を経て，本件特許発明１の本質的部分である構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄを充足する被告ら製品が製作されることとなる。そうすると，このような被告ら製品を製作する行為は，特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換するものであるから，被告ら製品は，前記第２類型に該当するものと認められる。すなわち，被告ら製品の上記製作行為は，本件特許発明１の本質的部分を構成する部材の全部又は一部に，原告製品の中古部品を取り付け，組み立てる行為であるとも評
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価することができる行為であり，本件特許発明１の実施品の生産行為に当たる。 ウ 被告らは，パトローネ付きフィルムは印刷用紙などと同様の消耗品で交換が予定されているものであるから，市場における特許製品の自由な流通の見地から本件特許発明１の本質的部分を構成する部材に含まれず，本件特許発明１の本質的部分を構成する部材は，フィルムロール室，パトローネ室，パトローネ内の巻芯と連結できる巻き取り操作手段を構成する部材であるところ，被告らはこれらの部材に何ら手を加えていないから，第２類型に該当しない旨主張する。しかし，第２類型にいう「本質的部分」に該当するか否かは，もっぱら当該特許発明の技術的思想の観点から判断されるべきものであって，当該部分が消耗品であるかどうかや市場における自由な流通の観点からの考慮によって判断が左右されるものではなく，前記のフィルムロールの形成と同ロールをフィルムロール室に装じんする工程が，本件特許発明１の本質的部分である部材の全部又は一部の加工又は交換に当たることは前記のとおりである。そもそも，第２類型に該当するものは，もはや特許権者が特許発明の公開の対価を取得した特許製品と同一の製品ということができないものであるから，これに対して特許権の効力が及ぶことは当然であるし，特許権の効力が及ばないとすると，特許製品の新たな需要の機会が奪われることとなって特許権者が害されることになるのであるから，特許権の行使が認められるべきものである。被告らの主張は失当である。 (2) 本件特許発明2について ア 【明細書の詳細な引用】 イ 本件明細書２の上記記載によれば，従来技術においては，パトローネに内蔵されたスプールはその端部に設けられた係合片が１８０°の回転対称形状であり，またこれに対応してユニット本体に設けられたフィルム巻き上げ用のノブも１８０°の回転対称形状をもつ係合キーが形成されているため，最悪の場合，これらを係合させるには一方を他方に対して１８０°近く回転させなければならず，フィルムの最初のコマ位置設定にくるいが出てしまい，予定した撮影枚数分の撮影ができなくなるおそれが生じること，レンズ付きフィルムユニットの製造時に予め装填されたフィルムを使用した後にこれを取り出し，新たなパトローネを装填すればそのまま使用できるようになり，不正な詰め替え使用を防ぐことができないことという問題があった。本件特許発明２は，上記問題を解決するために，巻上げノブの駆動軸の外周に１８０度以下の一定ピッチで外歯を形成し，スプールに形成した軸孔内壁に，１８０度以下の一定ピッチで前記外歯が噛み合う内歯を形成し，巻上げノブの回動操作が，前記外歯と内歯との噛合によりスプールに伝達される構成を採用した点に，従来のレンズ付きフィルムユニットにはみられない技術的思想の中核を成す特徴的部分がある。すなわち，本件特許発明２の本質的部分は，構成要件Ｂ２，Ｃ４，Ｄにあると認められる。そして，撮影後に現像に出され，撮影済みのフィルムが抜かれた後の原告製品は，内蔵されていたフィルム及びパトローネが存在しなくなっていることから，本件特許発明２の構
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成要件Ａ，ＣないしＥを充足しないものである。そして，撮影後の原告製品を用いて被告ら製品を製造する工程は，前記第２の１(3)b)のとおりであり，市販されているフィルムのスプール（巻軸）に，原告製品の巻上げノブに嵌合できるキー溝を形成し（第２の１(3)b)①），フィルムロールを形成し（第２の１(3)b)⑬），パトローネ，フィルムロールをカメラ部にセットする工程（第２の１(3)b)⑭，⑮）を含むものであって，これらの工程を経て，本件特許発明２の本質的部分である構成要件Ｃ４，Ｄを充足する被告ら製品が製作されることとなる。そうすると，このような被告ら製品を製作する行為は，特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換するものであるから，被告ら製品は，前記第２類型に該当するものと認められる。すなわち，被告ら製品の上記製作行為は，特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部に，原告製品の中古部品を取り付け，組み立てる行為であると評価することができるのであり，本件特許発明２の実施品の生産行為に当たる。 ウ 被告らは，本件特許発明２の本質的部分を構成する部材は，底面に突出した駆動軸を有する巻き上げノブ及びそれを可能にしたユニット本体の構造部分であり，パトローネ付きフィルムは消耗品で交換が予定され，そのスプールの上端に軸孔を設ける作業も困難でないから，そのような部材は本件特許発明２の本質的部分を構成する部材といえず，したがって，キー溝を形成する作業は，本件特許発明２の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換をするものでない旨主張する。しかし，第２類型にいう「本質的部分」に該当するか否かは，前述のとおり，もっぱら当該特許発明の技術的思想の観点から判断されるものであって，当該部分が消耗品であるかどうかや作業の困難性の観点からの考慮によって判断が左右されるものではない。被告の上記主張も失当というほかない。 ２．被告ら製品の輸入・販売について，脱退原告による黙示の許諾があったか（争点２イ）について 被告らは，特許製品が市場での流通に置かれる場合，譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等することができる権利を取得することを前提として取引行為が行われるから，譲渡人・譲受人との間で特段の合意をした場合を除き，当該特許製品を使用・再譲渡等する権利を移転することについて黙示の許諾があった旨主張する。・・ 本件において被告らが黙示の許諾として主張するものは，特許権の消尽を認めるか否かにおいて考慮されているものであり，特許権の消尽か，黙示の許諾かは，特許権の行使を認めない理由についての表現の違いにすぎない。 ３．脱退原告の本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求は権利濫用に該当するか（争点２ウ）について 被告らは，被告ら製品の販売行為は，資源の再利用及び廃棄物の減少化という観点から社会的に評価されるものであるにもかかわらず，自らリユースの努力を怠っていた脱
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退原告が本件各特許権侵害を理由とする損害賠償請求権を行使することは権利の濫用として許されない旨主張する。・・・特許権の行使を認めることによって環境保全の理念に反する結果が生ずる場合があるとしても，そのことから直ちに，当該特許権の行使が権利の濫用等に当たるとして否定されるべきいわれはない（インクカートリッジ大合議判決参照）。また，脱退原告は，原告製品のリサイクル（原料まで戻して新しいものを作ること）ないしリユース（原料まで戻さずに，修理が必要なものには修理を施した上で，そのまま再使用すること）を行っており，当初生産された原告製品と同一品質を有する製品を再生産している。これに対し，被告ら製品は，遮光テープの糊や紙ケースを被せる際に使用する糊が，樹脂に付着し，洗浄では十分に分離できないため，樹脂部分の再利用ができなくなったり，フラッシュユニット等の本来リユース可能な部品に，脱退原告のロゴを消すために傷をつけるため，リユース（再利用）ができなくなるなど，リサイクル，リユースの観点からも問題がある。したがって，資源の再利用及び廃棄物の減少化という観点からみて非難されるべきはむしろ被告らのほうであり，脱退原告の特許権行使が権利濫用であるなどということはできない。よって，被告らの上記主張を採用することはできない。 ４．被告らが本件特許権１の非侵害の主張をすることは訴訟上の信義則によって制限されるか（争点２エ）について 被告らが，本件において，主に特許権の消尽及び権利濫用を主張して本件特許権１の侵害の有無を争うことが，ただちに訴訟上の信義則に反するということはできない。 以上 
 

 


