
1vol.7（2010.10） 1

新・判例解説 Watch ◆ 知的財産法 No.106

1vol.19（2016.10） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2016年 7月8日掲載　
文献番号 z18817009-00-111061369

特許権・専用実施権が侵害された場合における特許権者が受けるべき損害賠償につい
て、特許法 102 条 3項の適用が否定されたが民法 709 条の適用が認められた例
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事実の概要

　クリーニング用機械等の製造、販売等を業と
する原告Ｘ１は本件特許権（特許番号 2,690,256 号、
発明の名称は「アイロンローラなどの洗濯処理ユニッ
トへフラットワーク物品を供給するための装置」）の
特許権者である。原告Ｘ２はＸ１との間で平成 17
年 11 月 14 日、専用実施権の設定契約をし、そ
の登録日である平成 18 年 3 月 6 日から平成 25
年 1月 28 日（本件特許権の存続期間満了日）まで、
本件特許権の専用実施権者であった。
　被告Ｙは、リネンサプライ用各種フォルダー、
フィーダーの製造・販売、プラント設計等を業と
する株式会社である。
　なお本件はすでに控訴審の判決が下されている
（知財高判平 26・12・4）。
　争点
　(1)　特許権・専用実施権の侵害の成否
　(2)　専用実施権者（Ｘ２）の損害額
　(3)　特許権者（Ｘ１）の損害額

判決の要旨

　(1) について
　Ｙ製品 1、2および 3は本件特許権の構成要件
を充足し、本件特許発明の技術的範囲に属する。
　(2) について
　「平成 20 年 12 月から平成 24 年 2 月までの間
のＹ製品の販売台数が合計 71 台（Ｙ製品 1が 46
台、Ｙ製品 2 が 15 台、Ｙ製品 3 が 10 台）であ

ることは、当事者間に争いがない…（略）…。海
外向けの販売台数が、Ｘ２の特許法 102 条 1 項に
基づく損害算定の対象となるかどうかは、同項た
だし書きの問題であるから、後に改めて検討す
る。」
　「平成 20 年 12 月から平成 24 年 2 月までのＹ
製品の販売台数 71 台のうち、13 台は海外向けの
販売である…（略）…。
　Ｘ２の専用実施権の範囲は、日本国内における
実施品の製造と販売であり…（略）…Ｘ１の許可
を得て日本国外に輸出することは妨げられない…
（略）…。」
　「…（略）…Ｘ２はＸ１の了解のもとに韓国、イ
ンドネシア向け輸出品を販売した実績がある、な
どと主張しており…（略）…これを覆すに足りる
証拠もないことから、Ｘ２が海外向けに原告製品
を『販売することができないとする事情』があっ
たとは認めるに足りない。」
　(3) について
　「…（略）…Ｘ１は、Ｙによる侵害期間中、Ｘ２
に専用実施権を設定しており…（略）…、Ｙとの
間でライセンス契約を締結して実施料を得られる
可能性は全く存在しなかったのであるから（特許
法 68 条ただし書き、77 条 2項）、Ｘ１は、特許法
102 条 3項により実施料相当額を損害額と推定す
る基礎を欠いている…（略）…。」
　「Ｘ１が特許法 102 条 3 項に基づく請求ができ
ないとしても、Ｘ１に損害が生じていれば、民法
709 条の原則に従った損害賠償は可能である。
　Ｙが平成 20 年 12 月から平成 24 年 2月までの
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間にＹ製品 71 台（うち 13 台は海外向け）を販
売したことは争いがないところ、…（略）…少な
くとも国内においては他に競合品を製造販売する
業者があったとは認められないことからすると、
少なくとも国内において販売されたＹ製品 58 台
分については、侵害の行為がなかったならば、
Ｘ２がＸ２製品を同一数量販売していたであろうと
認められ、Ｘ２がＸ２製品 58 台を追加販売してい
れば、Ｘ１は 1 台当たり 65 万円、合計 3,770 万
円の実施料を取得することができたと認められる
…（略）…。
　他方、海外向けに販売されたＹ製品 13 台分に
ついては、Ｙに立証責任のある特許法 102 条 1
項ただし書の適用に関する限り、Ｘ２に『販売す
ることができないとする事情』の立証があったと
はいえないことは前記のとおりであるが、Ｘらに
立証責任のある民法 709 条の相当因果関係の問
題として考えると、Ｙ製品の販売先に対応する海
外向け販売にはどのような条件が必要で、Ｘ２は
これを備えているのか否か、当該各販売先におい
てもＸ２製品やＹ製品の競合品は他に存在しない
のか否か等は必ずしも明らかでなく、…（略）…
相当因果関係の立証があったとまでは認め難い。」

判例の解説

　一　特許法 102 条の趣旨
　特許権者・専用実施権者は、侵害行為によって
被った損害の賠償を侵害者に対して請求すること
ができる。特許権侵害にかかる損害賠償請求の根
拠条文は民法 709 条であり、特許法の中には存
在しない。しかし、特許権は抽象的なアイディア
である発明を対象としているため、侵害行為が生
じた場合に、特許権者が損害を可視的に把握して
自らの逸失利益を算定することは困難といわざる
を得ない。
　そこで特許法（以下、「法」）は、損害額の算定
を容易にするために、民法 709 条の特則として
法 102 条を設けた。昭和 34 年の制定時には、侵
害者利益額を損害額と推定する特許法 102 条旧 1
項（現 2項）、相当実施料額を損害額とみなす同
条旧 2項（現 3項）が設けられ、平成 10 年に損
害額の算定をさらに容易にするため、同条現 1項
の逸失利益の推定規定が設けられた。
　ところで、侵害された特許権に専用実施権が設

定されており、専用実施権者が製品を製造販売し
ている一方、特許権者は専用実施権者から実施料
を収受している場合、専用実施権者および特許
権者は、法 102 条をどのように利用できるのか、
またはできないのか、という論点が存在する。
　本判決は、①専用実施権者が法 102 条 1 項に
基づいて損害額を算定する場合、専用実施権者が
特許権者に支払うべき実施料額は同項の「利益額」
から控除すること、②特許権者は法 102 条 3 項
に基づく損害額の請求はできないが、専用実施権
者から支払われるべき実施料について、侵害者に
対して民法 709 条に基づく請求が認められるこ
と、③侵害製品のうち海外向け販売分に関しては、
専用実施権者の法 102 条 1 項に基づいた算定額
の請求については、同項ただし書きの「販売する
ことができないとする事情」には該当せず賠償の
対象に含まれるが、特許権者の民法 709 条に基
づく請求については、相当因果関係の立証があっ
たとは認め難いとして賠償の対象外とした。

　二　専用実施権者の損害額の算定
　本判決における専用実施権者Ｘ２は、専用実施
権侵害に対して法 102 条 1 項に基づいた損害額
を賠償請求している。同項の趣旨は、民法 709
条の損害賠償請求における因果関係の証明の負担
軽減を狙ったものである１）。
　同項の基本構造は、侵害製品と競合関係にある
専用実施権者の製品の単位数量当たりの利益の額
に、譲渡された侵害製品の数量を乗じた額を専用
実施権者の損害額とするものである。平成 10 年
改正前の法 102 条旧 1項（現 2項）の侵害者利益
額の推定規定は、被害者である権利者が、侵害者
の利益額を証明しなければならないという点に困
難があったが、同条現 1項は、権利者が自らの
単位数量当たりの利益額を証明すればよいという
点で、より証明の負担を軽減している。
　法102条1項でいう「単位数量当たりの利益額」
は、権利者の単位数量当たりの売上げから、原材
料費、仕入費、輸送費等の侵害があったために権
利者が支払う必要がなくなった費用を控除した額
（限界利益額）と考えられている２）。
　本判決は、専用実施権者Ｘ２が特許権者Ｘ１に支
払うべき実施料は、この控除される費目に該当
すると判断した３）。仮に侵害がなくＸ２がその分
の市場を活用できたとしても、実施料はＸ１に支
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払わねばならずＸ２の手元には残らないのだから、
損害として認める必要はない。判旨は正当である。
　次に、法 102 条 1 項ただし書きによれば、譲
渡数量の一部について専用実施権者が販売できな
いとする事情がある場合は、その数量が控除され、
その限度で同項の推定が覆滅されることになる。
例えば、権利者と侵害者以外にも第三者の競合製
品が存在すれば、侵害がなかったと仮定しても、
侵害製品の売上げ分のすべてが権利者へ向くわけ
ではない。したがってその部分は権利者の逸失利
益とは評価できないから、損害賠償の対象外とす
べきである４）。
　本判決において、侵害製品たるＹ製品は 71 台
販売されていたところ、Ｙ製品のうち 13 台は海
外向けに販売されていた。したがって、もし侵害
がなかった場合に、専用実施権者Ｘ２が海外向け
にその 13 台を販売することができたか、という
点がただし書きの適用で問題になってくる。
　本判決は、まず専用実施権者Ｘ２がこの 71 台
を追加製造する能力があったことを認めた。その
上で、Ｘ２の専用実施権の範囲は日本国内におけ
る製造と販売であるものの特許権者Ｘ１の許可を
得れば国外に輸出することは妨げられないこと、
Ｘ２はＸ１の了解のもとにすでに韓国、インドネシ
ア向けに輸出品を販売した実績があることを考慮
して、「販売できないとする事情」はなかったと
判断している。
　法 102 条 1 項ただし書きは、同項本文による
推定の（一部）覆滅規定であってその証明責任は
侵害者側にあると考えられており、真偽不明の場
合は覆滅が否定される５）。もっとも本判決は、特
許権者Ｘ１の請求についてはこの点に関し正反対
の結論となっており後述する。

　三　特許権者の損害額の算定
　特許権者が専用実施権を設定しており、特許権
者自身は実施をしていない場合は、特許権者は
侵害者に対して、法 102 条 1 項および 2項を主
張することはできない。同条 1項および 2項は、
損害賠償を請求する者が実施していることを前提
としているからである６）。問題は、損害賠償請求
権者の実施を前提としない同条 3項７）を主張で
きるか否かである。
　本判決は、特許権者Ｘ１の法 102 条 3 項に基づ
く請求を否定する一方、返す刀で民法 709 条に

基づく請求を認めた。
　まず法 102 条 3 項が適用されない理由につい
て、判決は、特許権者Ｘ１はすでに専用実施権者
Ｘ２に専用実施権を設定しており、それ以上にＹ
に実施権を設定することは不可能であるという点
に求めている。
　判決のいう通り、専用実施権がすでに設定され
ている範囲に特許権者が重ねて通常実施権を許諾
することはできない（68条ただし書き）８）。したがっ
て、仮にＹが侵害をすることなく特許権者Ｘ１に
実施許諾を求めてきたとしても、すでに専用実施
権を設定している以上、Ｙから実施料を徴収する
ことはもともとできないのだ、と判旨はいいたい
のだろう。
　従来の裁判例も、専用実施権を設定済みの特許
権者について法 102 条現 3 項の適用を否定する
ものが少なくない９）。
　ところで近年では、法 102 条 3 項の算定は事
前のライセンス契約の場面を仮想した実施料率で
はなく、侵害後に明らかになった事情を考慮しつ
つ事前のライセンス料率より高めの実施料率を採
用して、いわゆる「侵害し得」を抑止する傾向が
定着している 10）。したがって、判決が想定して
いる「事前にライセンス交渉があったとしたら」
という仮定は、近年の同項の算定においては用い
られていない思考方法である。
　もっとも本判決は、法 102 条 3 項の適用を否
定しつつ、結局民法 709 条の適用を認めている
ので、この点について判決の理由付けを重く見る
必要はないように思われる。
　より肝心な点は、判決が法 102 条 3 項の適用
を否定した後、特許権者Ｘ１が専用実施権者Ｘ２か
ら収受するはずだった実施料に相当する額を民法
709 条の逸失利益として、Ｘ１に損害賠償を認め
ている点である。
　前述の通り、法 102 条各号は民法 709 条の存
在を前提とした特許権者保護のための特則であ
り、それが適用できないからといって直ちに民法
709 条による逸失利益の損害賠償までもが否定さ
れるわけではない。侵害行為との因果関係が認め
られる限りにおいて特許権者に賠償を認めるべき
である 11）。
　本判決は、1台当たり 65 万円を専用実施権者
Ｘ２が特許権者Ｘ１に実施料として支払っているこ
とを認定している。したがって、侵害が生じたこ
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とによってＸ２が販売できなかった数量の分、Ｘ１
はＸ２から実施料を徴収し損ねており、この点に
因果関係を認めてＸ１に民法 709 条の損害賠償請
求を認容した。判旨は正当といえよう。
　専用実施権を設定済みの特許権者について法
102 条現 3項の適用を否定した裁判例が多いこと
はすでに述べたが、他方で、肯定した裁判例もな
いわけではない。しかし、そこでは専用実施権者
の損害賠償額から控除された（すなわち、専用実
施権者から特許権者に支払われるべき）実施料に相
当する額の賠償請求を認容していることから 12）、
同項の適用を否定しつつ民法 709 条によって実
施料相当額の支払いを認めた本判決と、法律構成
の差はあれど、実質的に大差はないというべきだ
ろう。
　もっとも、専用実施権者Ｘ２に対する賠償とは
異なり、特許権者Ｘ１に対する賠償の対象となっ
たのは、Ｙ製品のうち海外向けの 13 台を除いた
58 台分に相当する実施料額に限られている。こ
の点本判決は、Ｘ２に対する賠償額の算定の場面
で法 102 条 1 項ただし書きの推定覆滅を認めな
かった事情（前述）では、民法 709 条の逸失利
益額の算定における相当因果関係の証明（権利者
側が証明責任を負担する 13））には足りないとして、
この 13 台分の実施料をＸ１の逸失利益とは認め
なかった。
　このように本判決は、Ｙの海外向け販売分を損
害賠償の対象とするか否かについて 14）、賠償請
求ないし賠償額の算定の根拠とした条文によっ
て、専用実施権者（法 102 条 1 項ただし書き）と
特許権者（民法 709 条）とで結論を分けたことに
なる。この点は本判決の特徴といえよう。

●――注
１）増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド〔第4版〕』（有斐閣、
2012 年）354～355 頁［田村］、田村善之『知的財産法〔第
5版〕』（有斐閣、2010 年）311～312 頁、中山信弘＝小
泉直樹編『新・注解特許法（下）』（青林書院、2011 年）
1530～1531 頁［飯田圭］、高林龍『標準　特許法〔第 5版〕』
（有斐閣、2014 年）272 頁。
２）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』360 頁、中
山＝小泉・前掲『新・注解特許法（下）』1576～1580 頁［飯
田］。

３）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』403～404 頁、
中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』1578 頁［飯
田］。裁判例として、東京地判昭 63・4・22 判時 1274

号 117 頁［風力推進装置］、独占的通常実施権であるが、
東京地判平 10・10・12 判時 1653 号 54 頁［シアノグア
ニジン化合物の製法］、大阪地判平 16・7・29 平成 13（ワ）
3997［地表埋設用蓋付枠］。特許権者が実施において別
の特許権者に実施料を支払っている例であるが、東京地
判平 14・3・19 判時 1803 号 78 頁および 99 頁［スロッ
トマシンⅠおよびⅡ］。

４）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』363～368 頁。
第三者の競合品が存在することを理由に推定の一部覆滅
を認めた代表的な裁判例として、東京高判平 11・6・15
判時 1697 号 96 頁［蓄熱材の製造方法］。

５）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』363 頁。もっ
とも覆滅に謙抑的な説も少なくない（中山＝小泉・前掲
注１）『新・注解特許法（下）』1587～1588 頁［飯田］）。

６）法 102 条 1 項については、条文の文言上、当然と考え
られている（中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』
1566 頁［飯田］）。また同条 2項について、増井＝田村・
前掲注１）『特許判例ガイド』368 頁、中山＝小泉・前掲
注１）『新・注解特許法（下）』1623 頁［飯田］。もっと
も 2 項については、知財高判平 25・2・1 判時 2179 号
36 頁［ごみ貯蔵機器］（大合議判決）も参照。

７）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』378～379 頁、
中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』1679～
1680 頁［飯田］。

８）専用実施権の範囲では特許権者といえども実施ができ
ない以上、通常実施権を許諾することもできない。増井
＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』498 頁。

９）中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』1684
～1685 頁［飯田］。

10）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』381～389 頁。
11）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』404 頁、中
山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』1531 頁［飯
田］。

12）増井＝田村・前掲注１）『特許判例ガイド』404 頁、大
阪地判昭 54・2・28 無体集 11 巻 1 号 92 頁［人工植毛
用植毛器］、静岡地判平 6・3・25 平成 4（ワ）524・平
成 2（ワ）360［1α―ヒドロキシビタミンＤ化合物の製
造方法］。中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』
1535 頁、1683～1685 頁［飯田］。

13）中山＝小泉・前掲注１）『新・注解特許法（下）』1531 頁［飯
田］。

14）なお、海外向け販売分に対する損害賠償は準拠法判断
が必要である。最判平14・9・26民集56巻7号1551頁［FM
信号復調装置］によれば、損害賠償は現行通則法 17 条
の加害行為結果発生地の法が適用されるが、本判決は製
造が日本国内で行われていることから日本法が選択され
たものと考えられる。

北海道大学教授　𠮷田広志


