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１． はじめに♪

４月に入り心華やぐ季節になりまし

た。知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者（？）」

こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。

前回は、「実用新案技術評価書」を

提示して警告した後でなければ相手方

に権利行使できないこと、そしてその

評価に不服があっても取り消しを請求

できないことを説明しました。

今回のレッスンでは、実用新案権の

行使の特徴について実用新案技術評価

書と絡め、権利者が侵害者に対して損

害賠償請求を行う際の「過失の立証」

の問題を取り上げましょう。

さて、侵害者Ｑが故意または過失に

よって権利者Ｐの発明αまたは考案β

を無断で実施した場合、Ｑはその侵害

行為によって生じたＰの損害を賠償す

る責任を負います（民709条）。

Ｑに過失が認められるのは、①権利

の存在と内容を調査・検討すべき注意、

②自己の製品などが他人の権利の及ぶ

範囲に含まれるか否かを調査・検討す

べき注意を怠り、予見すべきＰの権利

の侵害を予見しなかった場合です。

２． 他の法律における取り扱い♪

それでは、侵害者（加害者）に故意

や過失があることは、誰が主張・立証

すべきなのでしょうか？　知的財産権

の侵害は民法上の不法行為の一種です

から、民法の原則から説明します。

p.31の図に示したとおり、加害者Ｑが

被害者Ｐの所有物を損壊したといった

一般的な不法行為がなされた場合、Ｐ

がＱにその損害の賠償を請求するため

には、通常、Ｑに故意や過失があったこ

とをＰが立証しなければなりません。

Ｐがこれを立証できなければ裁判所

はＰの損害賠償請求を認容しないの

で、Ｐは不利益を被ることになります。

Ｐが負うこの責任を「立証責任（挙証

責任）」といい、一般的には権利を主

張する側（原告）が負っています。

これに対し、ＱがＰの特許権を侵害

した場合、Ｑはその侵害行為について

過失があったものと推定されます（特

103条）。よって、ＰがＱの過失を立

証する必要は通常なく、逆にＱが自ら

に過失のなかったことを立証しないと

損害賠償責任を負うことになります。

このように、実用新案権以外の産業

財産権が侵害された場合に「立証責任

の転換」がなされるのはなぜでしょう

か？　以下の２つの理由
4 4 4 4 4

があります。

第一に、権利の内容が公示されてい

ることが挙げられます。発明αは特許

公報に掲載され（特66条）、その内容は

インターネットなどを通じて広く公開

されており、誰でもアクセスできます。

また発明αの特許権者がＰであると

いったことは特許庁に備えられている

特許原簿に登録されており（特27条）、

誰でもこれを閲覧し、写しを交付して

もらうことができます（特186条）。

第二に、そもそも特許権の効力は、

企業などによる事業活動として発明を

実施するといった業としての実施にし

か働かないことが挙げられます（特

68条）。つまり、Ｑが発明αを事業活

動として実施するのであれば、それが

Ｐの特許権などを侵害するか否かにつ

いて、上記の公示されている情報に基

づいて調査・検討を行ったり、専門家

である弁理士などに相談したりして、

十分に注意して実施すべきなのです。

Lesson27：実用新案権の侵害に伴う過失の立証
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３． 実用新案法における取り扱い♪

これに対して、実用新案法では立証

責任の転換はなされません。よって、

ＱがＰの実用新案権を侵害した場合、

民法の原則に戻ってＰがＱの過失の存

在を立証する必要があります。

特許法と同様、実用新案法も考案β

の内容を実用新案公報に掲載し（実

14条）、それを実用新案原簿に登録し

て閲覧などに供します（実49条）。それ

なのに、特許のように過失の立証責任

が転換されないのはなぜでしょうか？

その理由は、前回のレッスンでも説

明した「無審査登録主義」にあります。

実用新案法は、特許法などとは異なり、

新規性といった各種の実体要件につい

て審査することなく、実用新案登録を

行います。よって、登録要件を満たし

ていない考案が実用新案登録されてい

る可能性が、審査主義を採用する特許

などに比べて高いといえます。

特許権にしろ実用新案権にしろ、実

体要件を満たしておらず無効にされる

べき権利を相手方に行使することはで

きません（特104条の３）。そうすると、

他者の権利を侵害するか否かを調査す

る際に、それが有効な権利か否かも一

応検討してみる必要があります。

特許などであれば実体審査を経てい

るので有効性が高いといえますが、実

用新案登録の場合は実体審査を経てい

ないので特許などに比べると有効性が

低いといわざるを得ません。他人の権

利に抵触するか否かを調査・検討する

だけでなく、その有効性まで詳細に調

査・検討しろというのは酷ですね。

特許法でも、出願公開された発明の

実施者に対して補償金を請求する際

は、まだ特許になっていないため
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、原

則として一定の書面を提示して警告す

ることが必要とされます（特65条）。

そこで、実用新案法ではＰがＱの過

失を立証すべきであるとされているわ

けですが、実用新案技術評価書との関

係が問題になります。すなわち、この

書面には権利の内容や有効性などが記

載されているので、ＰがＱにこの書面

を提示して警告した後も、Ｑが考案β

の実施を継続するのであれば、Ｑには

故意や過失が認められるでしょう。

一方、Ｐが上記の警告を行う前にな

されたＱの侵害行為について損害賠償

請求を行う場合、どのようにすればＱ

の過失を立証できるのでしょうか？　

４． この事件のあらすじ♪

大阪地方裁判所の平成18年４月27

日の判決「二輪車用ハンドル事件」はそ

の立証について参考になる事例です。

原告Ｘは、平成12年６月28日、ハン

ドル付きスケートボードなどの取り外

し式ハンドル部分について、その名称

を「二輪車の取り外し可能ハンドル」

（実用新案登録第3071713号）とする

考案（Ｘ考案）の実用新案権（Ｘ権利）

を取得しました。

一方、かつてはＸの代理店だった時

期もある被告Ｙは、平成15年４月こ

ろから、取り外し式のハンドルを備え

たキックスケーター（Ｙ商品）の輸入・

販売を行っていました。

その後Ｙは、販売先からＹ商品を回

収したり、一部の部品を取り外したう

えで販売先に再度納品したりして、平

成15年の夏から秋にかけて、Ｘ権利

の侵害になることを回避するような行

動をとりました。

このような事実関係の下、ＸはＹに

対して実用新案技術評価書の提示を伴

う警告（Ｘ警告）を行ったところ、Ｘ

警告は平成15年９月11日までにＹに

到達しました。そして、ＸがＹに対し

てＹ商品の輸入・販売について損害賠

償を求めて提訴したのが本件です。

本件で特に争われたのが、Ｘ警告よ

りも前に行われたＹ商品の輸入・販売

について、Ｙに過失が認められるか否

かという点でした。

【各法で過失の立証責任を負う者】

１）民法

２）実用新案法以外の産業財産権法

［原則］
被害者（原告）

［特則］
侵害者（被告）

［原則に回帰］
権利者（原告）

３）実用新案法
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６． 過失の認定に必要な事柄♪

本判決によれば、ＰからＱに対する

侵害の警告が実用新案技術評価書の提

示を伴っていなければ、Ｑが警告後も

考案βを実施し続けたとしても、直ち

にＱに過失のあることが認められるわ

けではありません。さらに、仮にＱが

Ｐの実用新案権の存在を知っていたと

しても、特段の事情がない限り、その

ことから直ちにＱに過失のあることが

認められるわけでもありません。

本判決は、侵害者の過失の存在を認

めるにあたり、実用新案技術評価書の

提示を重視しています。これは実用新

案法が無審査登録主義を採用している

ため、ＱはＰの実用新案権の有効性ま

で調査・検討する義務を負っていない

ところ、その有効性が記載されている

実用新案技術評価書が提示されて初め

て、それ以後の侵害行為についてＱの

過失の存在を認めることができるとい

う考え方が根底にあるのでしょう。

本判決を踏まえると、実用新案権の

侵害に基づく損害賠償請求を行うに際

しては、侵害者の過失の存在を立証す

べく、実用新案技術評価書の提示を伴

う警告を行っておくことが重要です。

事情があるとか、ということはできない」

「かえって、以下の点からすれば、

Ｙが自らの調査によりＸ権利の存在を

知ったと自認する同年５月ないし６月

ころ以前には、ＹにおいてＸ権利を

知っていたと認めることもできないか

ら、上記特段の事情はなおさら認める

ことが困難である。すなわち、

（ア）前記のとおり、Ｘ商品のハン

ドルホルダーの『PAT.PEND』の文

字は『特許出願中』と理解されるが、そ

れだけではハンドルホルダーのいかな

る技術が特許出願中であるのか、また

それが特許されたかどうかも分からな

いから、このことから、ＹがＸ権利の

内容を知っていたとはいえないこと。

（イ）ＹがＸの代理店であった時期に

開催され、Ｙの担当者が出席した平成12

年６月の代理店会議においてＸ権利が

登録出願中であることを口頭での説明で

聞いたという者もいることが認められる

ものの、書面にも記載せず口頭で多少触

れた程度では、そのことに関心を持たず

に聞き流したり忘れたりする可能性もあ

り得るため、このことから直ちに、ＹがＸ

権利の内容を知ったとはいえないこと。

（ウ）Ｘから配布された書面では

『ショルダーストラップＰ. Ｔ』の表示

やハンドルホルダーが識別できない写

真について『マルチマウントクリップ

pat.p』の表示はされていたものの、Ｘ

権利の登録番号や技術内容を明示した

書面も配布されておらず、平成15年

この判決のポイント

５． この判決の内容♪

実用新案法29条の２は、「実用新案

権が実体審査なしで権利が付与される

ことから、警告をする際には評価書の

提示を義務づけるということによっ

て、権利行使に先立って自分の権利の

有効性について客観的な評価を権利者

自身が十分に認識してもらうというこ

とで権利の濫用を防止するということ

とともに、権利行使を受けた第三者の

過度な調査負担を防いで適切な権利行

使を担保するという趣旨と解される。

したがって、評価書を提示しない警告

がされたとしても、そのことから直ち

に、その後の侵害行為について相手方

に過失があるということになるもので

はない。また、このことからすれば、相

手方が、実用新案権の存在を知ってい

たとしても、既に第三者に対する警告

において提示された技術評価書を知っ

ている等の特段の事情がない限り、相

手方において、直ちに当該実用新案権

の侵害について過失があるということ

はできないものと解すべきである」

「Ｘ商品のハンドルホルダーには、小

さく『PAT.PEND』との文字が刻まれて

いることが認められるが、上記記載は

『特許出願中』と理解されるものであり、

これを見たことにより、Ｘの実用新案権

の内容、査定の有無、権利の有効性につ

いての調査義務を負うとか、上記特段の

５月ころにＹ商品についてした知的財

産権侵害の主張でもＸ権利には言及し

ていなかったことが認められること。

（エ）他に、Ｙが、Ｘ権利の内容を知っ

ていたと認めるに足りる証拠がないこと」
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しかしながら、特許庁における実用

新案技術評価書の作成には一般に数カ

月かかります。そうすると、ＰがＱに

よる侵害行為を発見してから実用新案

技術評価の請求を行ったのでは、その

提示を伴う警告に至るまでの侵害行為

について損害賠償請求が認められなく

なってしまうおそれがあります。

そこで、実用新案技術評価の請求は

出願時以後に行えるため（実12条１

項）、Ｐは出願と同時にその請求を行

い、侵害に備えて実用新案技術評価書

を事前に入手しておくのも一策です。

ただ、本判決は実用新案技術評価書

の提示を伴う警告をＰからＱに直接
4 4

行

わなければ、Ｑの過失の存在を認定で

きないとまでは述べていません。

つまり、本判決によれば、ＱがＰの

実用新案権を知っており、かつ、Ｐが

第三者Ｒへの警告の際に提示した実用

新案技術評価書をＱが入手しているな

どの特段の事情
4 4 4 4 4

があれば、Ｑの過失の

存在を認定できる余地があるのです。

もっとも、実用新案技術評価書は一

般に公開されています。特許情報プ

ラットフォームでもアクセス可能であ

り、公報からリンクが貼られているの

で簡単に入手することができます。

よって、ＱがＰの実用新案権の存在

を知っている場合、すでに実用新案技

術評価書が作成されている状況であれ

ば、Ｑは簡単にそれを入手してその有

効性を確認できるわけです。
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したがって、ＰがＲへの警告に際し

て提示したものでなく、鑑定などの他

の用途のために作成された実用新案技

術評価書であっても、当然Ｑの過失の

存在を認めることはできるでしょう。

ところが、実用新案技術評価の請求

を行うと、実用新案登録に基づく特許

出願（特46条の２）ができなくなっ

たり、明細書などの訂正（実14条の２）

が制限されたりして、実用新案権に好

ましくない影響を及ぼす場合がありま

すから、その請求を前もって行うこと

が常に適切であるとはいえません。

ここで、本判決が述べる特段の事情

はあくまでも例示
4 4

にすぎません。よっ

て、実用新案技術評価書が作成されて

いない状況でも、警告とあわせて弁理

士などの専門家が作成した鑑定書が示

されているといったように、実用新案

権の有効性を確認できる信頼性の高い

資料がＰから示されていれば、Ｑの過

失の存在は認められるでしょう。

もっとも、実用新案技術評価書の有

無にかかわらず、特定の実用新案権が

問題になっていることをＱが認識でき

る状態になっていなければなりません。

そのためには、Ｐは少なくとも自らの

実用新案権の登録番号などを明記した

通知・警告をＱに行う必要があります。

本判決が述べるように、Ｘ商品に特

許出願中を意味する「PAT.PEND」

の表示があるとか、代理店を集めた会

議で出願中であることを口頭で説明し

たとか、配布した書面に特許出願中を

意味する「pat.p」と記載してあるといっ

たように、抽象的に権利の存在や内容

を知らせるだけでは足りないのです。

７． おわりに♪

今回のレッスンを通じて、実用新案

法では過失の推定がなされないこと、

過失の存在の立証には侵害者への実用

新案技術評価書の提示が重要であるこ

とを知っておいてください。

特許も実用新案も技術を保護するた

めの制度ですが、その保護対象と審査

主義か無審査主義かという点において

大きな違いがあります。機会があれば

また実用新案法の特徴を紹介しましょ

う。今回もお疲れさまでした！
【過失が認められるためのポイント】

評価書なし 有効性を確認できる資料
を伴う警告

事前の請求

評価書あり 評価書を伴う警告

評価書の有無を
問わず

実用新案権の存在・内容を
具体的に示した警告が必要


