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第１問 
問題文 

大手電子機器メーカーＸは、特許請求の範囲に「工程ａと工程ｂを含むことを特徴
とするバッテリーの充電状態の測定方法」（以下「本件発明」という。）と記載された
特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。従来、バッテリーの充電状態
を測定する方法としては、工程ａのみを含むものが広く使用されていたが、本件発明
は、工程ｂを追加することで、測定の精度を大幅に向上させたものである。 
また、本件発明は、派遣会社ＡからＸの研究開発部門に派遣された甲が、Ｘにおけ

る勤務時間中にＸの研究所でＸの設備を用いて完成させたものであり、本件発明完成
時のＸの職務発明規程には、職務発明について、その発明が完成したときにＸが特許
を受ける権利を取得する旨が定められていた。甲は、Ｘへ派遣されている間、Ｘの指
揮監督に服し、給与の支給はＡから受けていたものの、それはＸがＡに支払う対価か
ら捻出されていた。Ｘが本件特許権に係る特許出願（以下「本件出願」という。）を
した後、甲はＡを退職し、Ｘの下で職務に従事することもなくなり、充電器やバッテ
リー診断装置の開発販売を主たる業とする会社Ｙに転職した。 
その後、Ｙは、自社の製品であるスマート充電器のソフトウェアに、本件発明の技

術的範囲に属する測定方法（以下「Ｙ方法」という。）を組み込み、このＹ方法によ
りバッテリーの充電状態が最適と判定されたバッテリーパックだけを「高精度充電制
御対応」として表示し販売している（以下、Ｙ方法による測定を経て販売されるバッ
テリーパックを「Ｙ製品」という。）。 
以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各問はそれぞれ独

立したものであり、相互に関係はないものとする。 
 

〔設 問〕 

１ Ｙは、Ｙ方法の使用を続けたところ、Ｘは、Ｙに対して、本件特許権に基づき、
Ｙ製品の製造販売の差止め及びＹ製品の廃棄を求める訴訟を提起した。 

  Ｙは、Ｘから特許権侵害の警告を受けたため、本件発明の完成の経緯を甲に確認
したところ、甲は、Ｘは派遣先であり直接の雇用関係はなかった上、上司の了承を
得られなかった研究を自らの判断で進めて完成させたものであり、発明完成時点で
会社からの明確な期待がなかった以上、特許を受ける権利は自分にあると説明し
た。 

 ⑴ Ｙは、訴訟において権利行使制限の抗弁を主張することを検討している。かか
る反論は認められるか。 

 ⑵ Ｙは、本件特許権に係る発明は方法の発明であって、Ｙ製品の製造販売それ自
体は本件発明の使用ではないから、特許発明の実施に当たらないと反論すること
を検討している。かかる反論は認められるか。 

 
２ 本件出願の特許請求の範囲には、出願当初、「工程ａを含むことを特徴とするバ
ッテリーの充電状態の測定方法」（以下「本件当初発明」という。）と記載されてお
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り、Ｘは、本件出願の出願公開後に本件当初発明の内容を記載した警告書をＹに送
付した。しかし、本件出願前から工程ａのみを含むバッテリーの充電状態の測定方
法が広く使用されていたことを知るＹは、Ｙ方法の使用を継続した。 
 ⑴ 仮にＸが本件当初発明について特許権の設定登録を受け、Ｙに対して出願公開
の効果としての補償金の支払を請求した場合、Ｙは、どのように反論すべきか。 

 ⑵ 特許請求の範囲に本件当初発明が記載された本件出願について拒絶理由通知を
受けたＸは、特許請求の範囲を本件発明のとおり補正したが、補正後にはＹに対
して新たな警告をしなかった。その後、Ｘは、本件特許権の設定登録を受け、Ｙ
に対して出願公開の効果としての補償金の支払を求める訴訟を提起した。Ｘの請
求に対するＹの考えられる反論とその妥当性について論じなさい。 

 
３ Ｙは、本件発明の実施にのみ用いられる測定装置Ｍを製造し、それら全てを貿易
会社Ｚに国内で販売している。Ｚは、それら全てを海外の電子機器メーカーに輸出
している。Ｘは、Ｙに対して、本件特許権に基づき、Ｍの製造及び販売の差止めを
請求することができるか。 
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解説 

第１ 設問１ 
１ 小問⑴―特許無効の抗弁（104 の３Ⅰ） 
 ⑴ 反論の概要―冒認出願（123Ⅰ⑥） Ａ（並） 
   甲の説明によれば、X とは直接の雇用関係がなく、また、本件発明は上司の了
承を得られないまま完成させたのであり、Ｘから期待されていなかったとのこと
である。そのため、Ｙとしては、甲は X の「従業者」（35Ⅰ、Ⅲ）でない上、本
件発明は、甲の「職務に属する発明」（35Ⅰ）に当たらないから、Ｘの職務発明
規程にかかわらず、Ｘはその特許を受ける権利を取得しないとして、冒認出願の
無効理由（123Ⅰ⑥）を主張して、Ｘの権利行使は認められないと反論すること
になる（104の３Ⅰ、Ⅲ）。 
⑵ 職務発明該当性 Ｓ（並） 
   35条の趣旨は、資金・資材等の提供者である使用者等と技術的思想の提供者で
ある従業者等との利害調整を図る点にあるところ、「従業者」に当たるか否か
は、形式的に判断すべきではなく、技術的・経済的な一体関係、実質的な指揮監
督関係の存在等の諸事情に即して実質的に判断すべきである。 

   本件では、甲はＸの研究所でＸの設備を用いて本件発明を完成させたものであ
り、X が本件発明にかかる技術的支援をしていたといえること、Ａから甲へ支給
される給与は X からＡに支払われる対価から捻出されており、実質的に甲の給与
を負担しているのは X であるといえることから、X とＡには技術的・経済的な一
体関係が認められる。甲は、X へ派遣されている間、X の指揮監督に服してお
り、甲の業務にかかる実質的な指揮監督は X が行っていたといえる。これらの事
情に照らせば、甲は、形式的には「従業者」に当たらないものの、実質的には
「従業者」であると評価し得る。 

   「職務に属する発明」に当たるかどうかは、職務命令の有無の他、当該従業者
の地位、給与、職種、その発明完成過程への使用者の関与の程度等の諸事情を総
合考慮して判断される。 

   本件では、Ｘにおける勤務時間中に、Ｘの研究所において、Ｘの設備を用いて
本件発明を完成させているのであり、Ｘの資金面・設備面における関与が大きい
といえるから、仮にＸに期待されていなかったとしても「職務に属する発明」に
当たるといえよう（東京地中間判平14.9.19参照）。そのため、職務発明に該当す
る結果、35条３項によりＸの職務発明規程が適用され、Ｘが本件発明の特許を受
ける権利を原始取得することになる。 

 ⑶ 結論 
   したがって、冒認出願には当たらないから、Ｙの反論は認められない。 
２ 小問⑵―「特許発明の実施」（68本）に当たらないとの反論 
 ⑴ 反論の概要 Ａ（並） 
   本件特許権に係る発明は方法の発明（２Ⅲ②）であって、Ｙ製品の製造販売そ
れ自体は本件発明を「使用」（２Ⅲ②）するものではないから、「特許発明の実
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施」に当たらず、「特許権……を侵害する」（100Ⅰ）といえないとして、差止請
求は認められないと反論することが考えられる。 

 ⑵ 方法の発明と物の生産方法の発明の区別基準 Ｂ（並） 
   ここで、本件発明が、仮に「物を生産する方法の発明」（２Ⅲ③）に該当する
のであれば、方法の「使用」に加えて、「その方法により生産した物の使用、譲
渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」も「実施」に当たること
になる（同号）。 

   そこで、単なる方法の発明か物の生産方法の発明かの区別基準が問題となると
ころ、両者は明確に区別されるべきであるから、特許請求の範囲の記載から判断
される（最判平 11.7.16【百選１】）。 

   本件発明の特許請求の範囲の記載をみると、「工程ａと工程ｂを含むことを特
徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」としか記載がなく、物の生産方法と
して記載されているわけではないから、単なる方法の発明に過ぎないことにな
る。 

 ⑶ 測定方法についての特許権と検査済み製品の販売 Ｂ（難） 
  ア 問題の所在 
    そうだとしても、物の製造工程において品質確認のために当該方法を使用し

て製造された製品の製造販売については、物を生産する方法の発明と同視し
て、物を生産する方法の発明と同様の効力を当該方法の発明に認めることがで
きないか。 

  イ 判例 
    この点については、両者は明文上明確に区別されており、各々に与えられる

効力も大きく異なることを理由に、単なる方法の発明が物の製造工程に必然的
に組み込まれ他の製造作業と不可分一体の関係で用いられているような場合で
あっても、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視できず、物を生産す
る方法の発明としての効力は認められないとするのが判例である（前掲最判平
11.7.16【百選１】）。 

 ⑷ 結論 
   そのため、Ｙ製品の製造販売それ自体が本件発明の「使用」に当たるわけでは
ない以上、当該行為が特許権侵害を構成するわけではなく、差止請求は認められ
ないことになる。 

   そして、差止請求が認められない以上は、Ｙ製品の廃棄請求（100Ⅱ）につい
ても認められないことになる。廃棄請求は差止請求の附帯請求であり（「前項の
規定による請求をするに際し」）、差止請求が認められることが前提であるからで
ある。 

 
第２ 設問２ 
１ 小問⑴―補償金請求に対する特許無効の抗弁（65Ⅵ・104 の３Ⅰ） Ｂ（難） 
  工程ａのみを含むバッテリーの充電状態の測定方法が従来技術であったことから
すれば、「工程ａを含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」であ
る本件当初発明は、従来技術と差異はなく、新規性違反の無効理由が存することに
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なる。そのため、65 条６項が準用する 104 条の３第１項により、権利行使は認め
られない旨反論することになる。 

２ 小問⑵―出願公開と補償金請求 Ａ（並） 
 ⑴ 出願公開制度について 
   特許出願の日から１年６月経過した後に、特許出願の明細書等が掲載された公
開特許公報が発行され、特許出願の出願内容が一般に公表（出願公開）される
（64）。 

   出願公開制度導入以前は、審査官が特許出願を審査し、「特許すべき」と判
断した出願を出願公告で一般に公表していた。しかしながら、出願件数の増
加及び技術内容の高度化によって審査に遅延が生じ、出願された発明内容が
長期間未公表となる事態が発生した。その結果、研究や出願、投資の重複と
いう弊害が生じた。これらの弊害を防止する観点から、出願公開制度が導入
されたのである（制度趣旨）。 

 ⑵ 補償金請求について 
   出願公開されると、発明の内容が一般に公表されるため、公衆の利益に資
することになる。しかしながら、特許出願人にとっては、他人による実施の
リスクが増大するという不利益が生じる。そこで、出願公開された発明につ
いて、出願公開後に発明の内容を記載した書面を提示して警告した場合に
は、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、当該発明
が特許発明であったと仮定した場合に受けるべき金銭額に相当する補償金
（実施料相当額）の支払を請求できるのである（65Ⅰ）。 

   なお、補償金請求権は、濫用防止のため、特許権の設定登録後でなければ行使
することができない（65Ⅱ）。出願公開された特許出願は、その後の審査で拒絶
されるかも知れない不安定な段階であり、この段階で請求権の行使を認めると、
後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒であるので、審査が終了して特許権
の設定登録が行われた後に行使することを認めているのである。 

 ⑶ 警告後に特許請求の範囲が補正された場合の再警告の要否 Ａ（難） 
  ア 問題の所在 
    本件においてＸは、補正前に警告をしているが、補正後には警告していな

い。そこで、再警告が必要ではないかが問題となる。 
  イ 判断基準（最判昭 63.7.19【百選 76】） 
    特許請求の範囲を拡張又は変更する補正によってはじめて、第三者の実施す

る物品が出願発明の技術的範囲に属することになった場合には、再警告が必要
である。 

  ウ あてはめ 
    本件では、補正前の特許請求の範囲の記載は「工程ａを含むことを特徴とす

るバッテリーの充電状態の測定方法」であるから、Ｙの実施していた「工程ａ
と工程ｂを含むことを特徴とするバッテリーの充電状態の測定方法」が工程ａ
を含む点で、出願発明の技術的範囲内ではある。 

    ところが、小問⑴で検討したように、本件当初発明が新規性違反の拒絶理由
を有するものであるから、補正前の本件当初発明は公知技術という自由実施で
きるものであった。そのため、かかる内容を記載した警告書を送付したとして



第１問 

 

 7 

も、Ｙとしては、警告書記載の発明を自由実施できるとの期待を有する可能性
がある。 

    65条１項が警告書の送付を要件とした趣旨が第三者に対する不意打ち防止に
あるところ、補正後の再警告をしないと自由実施できるとの期待が害され第三
者にとって不意打ちになると考えれば、再警告が必要と考えることになろう。
他方で、出願後に特許請求の範囲の補正がなされるのが通常であることからす
れば、そのような第三者の期待は保護に値しないとして、再警告は不要である
と考えることもできる。 

    いずれの立場であってもかまわないが、65条１項の趣旨を意識して、前掲最
判の考え方が妥当するかどうかを検討することが必要である。 

 
第３ 設問３―間接侵害（101④） Ｓ（並） 
１ 直接侵害の成否 
  測定装置Ｍの製造販売は、それ自体が本件発明の使用行為ではないため、直接侵
害を構成することにはならない。その点を確認した上で、間接侵害の成否を検討す
ることになる。 
２ 間接侵害の成否 
  本件発明の実施にのみ用いられるのであるから、ＹによるＭの製造販売行為は
101 条 4 号の要件を満たすことにはなる。しかし、その納入先のＺは、Ｙから仕入
れたＭを全て海外に輸出している。海外において本件発明の実施がなされたとして
も、属地主義の下では日本の特許権を侵害することにはならず、結局は直接侵害が
存在しないことになる。このような場合についてまで、間接侵害が成立するのか。 
  直接侵害の要否については、独立説、従属説、折衷説といった考え方があるとこ
ろではあるが、一般的には折衷説に立って、間接侵害を認めることが特許法の趣旨
目的に照らして妥当といえるかという観点から検討していくことになろう。外国向
けの製品については、属地主義の下、日本の特許権の効力は外国には及ばないにも
かかわらず、外国での行為の幇助行為を違法とするのは特許権の不当な拡張となっ
てしまうため、外国での行為の幇助行為にすぎない専用品の生産行為に間接侵害を
成立させることは、特許法の目的から妥当性が認められないことになる（大阪地判
平 12.10.24）。 

  そして、本件では、製造して自ら輸出するのではなく、国内でＺに販売の上、Ｚ
が輸出するというものであるが、Ｙが生産するＭは全てＺに販売され、Ｚがこれを
全て輸出しているという事情の下では、間接侵害を成立させるべきでないという上
記の考えがなお妥当すると考えられる。 
  したがって、間接侵害は成立せず、差止請求は認められないことになる。   




