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 事 件 番 号      平成３１年（ネ）第１００３１号 

○ 発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパ」とする，いわゆるサブコンビネーション発

明について，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定するもの

として解釈すべきであり，「用いられ」の記載は，ロールペーパが構成要件で特定さ

れている薬剤分包装置で使用可能であることを表しているとされた事例。 

○ 商標が付された一審原告製の純正品の部品を再利用した被告製品を販売していた一

審被告らが，購入者の全てが一審原告の商標が付された被告製品を非純正品であると

認識して購入していたから商標権侵害は成立しないと主張したのに対し，購入者の全

てが，被告製品が一審原告の製品ではないことを正確に認識していたとは認められ

ず，商標法２６条１項６号が適用されたり，実質的違法性を欠いたりするとはいえな

いとされた事例。 

（事件類型）特許権侵害行為差止等（結論）控訴棄却 

（関連条文）特許法７０条，商標法２６条１項６号 

判 決 要 旨 

１ 本件は，二つの商標権（本件各商標権）を有するとともに，発明の名称を「薬剤分

包用ロールペーパ」とする発明についての特許権（本件特許権）を有していた一審原告が，

一審原告製の薬剤分包装置で用いられる薬剤分包用の一審原告製ロールペーパの使用済み

中空芯管（上記各商標権に係る商標が付されている。）を再利用した被告製品を製造・販

売する一審告らに対し，一審被告らの製造・販売する製品が本件特許権及び本件各商標権

を侵害したと主張して，①商標法３６条１項，２項に基づく販売等の差止め及び製造設備

等の廃棄を求めるとともに，②民法７０９条及び７１９条２項並びに特許法１０２条２項

又は商標法３８条２項に基づく損害賠償を求め，③上記各損害賠償請求の予備的請求とし

て，民法７０３条及び７０４条に基づく不当利得返還請求として，不当利得金の返還及び

それらに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。 

２ 原判決（大阪地方裁判所平成２８年（ワ）第７５３６号・平成３１年３月５日判決）

は，一審被告らによる本件特許権及び本件各商標権の侵害を認め，一審被告Ａに対する損

害賠償金４１５万６６４４円及びこれに対する遅延損害金の支払，一審被告らに対する損

害賠償金７１万６３７８円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払，一審被告Ａに対する

不当利得金８２万７８１８円及びこれに対する遅延利息の支払，一審被告Ｂに対する不当

利得金４７万４２４２円及びこれに対する遅延利息の支払をそれぞれ求める限度で認容

し，その余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した。 

一審原告は，販売等の差止請求を棄却した部分について控訴を提起し，一審被告らは，

それぞれの敗訴部分を不服として控訴を提起した。 
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３ 本判決は，本件特許権及び本件各商標権の侵害を認めるとともに，差止めの必要性

が認められないとして，一審原告及び一審被告らの控訴をいずれも棄却した。本件の争点

は多岐にわたるが，本件特許権及び本件各商標権侵害に係る理由の要旨は，以下のとおり

である。 

 (1) 本件特許権に係る発明（本件発明）は，構成要件Ａが主に薬剤分包装置の構成を

特定し，その他の構成要件Ｂ～Ｅが主に同薬剤分包装置で用いられるロールペーパの構成

を特定し，構成要件Ａ中で，同ロールペーパが同薬剤分包装置で「用いられ」とされてい

るものである。本件発明は，「薬剤分包用ロールペーパ」という物の発明であると認めら

れるところ，物の発明の特許請求の範囲の記載は，物の構造，特性等を特定するものとし

て解釈すべきであり，「用いられ」が，構成要件Ａの中で「・・・薬剤分包装置に用いら

れ，」とされていることからすると，構成要件Ａの「用いられ」とは，ロールペーパが構

成要件Ａで特定される薬剤分包装置で使用可能なものであることを表していると解され

る。 

そして，被告製品（原告製ロールペーパの使用済み中空芯管に薬剤分包紙を巻き直した

もの）は，各構成要件に係る特定事項を充足し，構成要件Ａで特定される薬剤分包装置で

使用可能なものであると認められるから，被告製品は本件発明の技術的範囲に属するとい

え，被告製品が構成要件Ａで特定される薬剤分包装置に実際に使用されるか否かというこ

とは，構成要件充足の判断に影響するものではない。 

 (2) 一審被告らは，被告製品が非純正品であることを明示して販売していたことや購

入者が調剤薬局であることなどからすると，購入者は被告製品が一審原告の製品ではない

ことを正確に認識しており，出所表示機能や品質保証機能が害されていないから，商標法

２６条１項６号が適用されるか，実質的違法性を欠き，商標権侵害が成立しないと主張す

るが，被告製品の宣伝・販売の態様からすると必ずしも非純正品であることが常に明示さ

れていたとは認められないこと，調剤薬局であるからといって，その注意力が常に一般消

費者に比して高いとまではいえないことなどからすると，購入者の全てが，被告製品が非

純正品であること，すなわち，一審原告の製品ではないことを正確に認識していたとは認

められず，一審被告らの主張はその前提を欠くものであって，採用することができない。 

 


