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特許権者が特許製品の部品のみを製造・販売していた場合の 102 条 1項・2項の
適用の可否

事実の概要

　１　本件は、「レーザー加工装置」に関する 2
件の特許（本件特許 1及び本件特許 2）の特許権者
であるＸが、ＹによるＹ製品の製造・販売等が上
記各特許権の侵害に当たると主張して、損害賠償
等を求めた事案である。Ｙ製品は、ステルスダイ
シング技術と呼ばれる技術を用いて半導体基板を
切断（ダイシング）する装置（「SDダイサー」）である。
Ｘは、SD ダイサーの中核モジュールであるステ
ルスダイシングエンジンユニット（「SDエンジン」）
を製造し、Ｙを含む半導体製造装置メーカーに供
給してきた。Ｙは当初ライセンスを受けＹ製品を
製造し、契約終了後もそれを継続していた。
　争点は多岐にわたるが、本評釈で取り上げるの
は、Ｘは特許発明の技術的範囲に属する製品（特
許製品）を製造しておらず、その部品に相当する
SDエンジンの製造・販売しかしていないところ、
特許法（以下省略）102 条 1 項又は 2項を適用し
て損害額を算定することができるかである。
　２　原判決（東京地判令 4・12・15 平成 30 年（ワ）
第 28930 号）は、Ｙ製品は本件特許 1に係る特許
発明（本件訂正発明 1）並びに本件特許 2に係る
特許発明（本件発明 2）のうち本件発明 2－ 2 及
び 2 － 3 の技術的範囲に属するとして、Ｙによ
る特許権侵害を認めた。
　そして、Ｘの販売する SD エンジンは、侵害品
であるSDダイサーの部品に相当するものであり、
SD ダイサーとは需要者を異にするため、市場に
おいて競合関係に立つものと認めることはできな

いとしたうえで、Ｙが、侵害品である SDダイサー
の販売等により受けた利益の額は、Ｘが受けた
損害の額と推定することはできないとして、102
条 2 項の適用を否定した。また、同じく SD エン
ジンと SD ダイサーは市場において競合関係に立
つものとは認めることができないことを理由とし
て、SD ダイサーである被告製品は、Ｘにおいて
侵害行為がなければ販売することができた物には
該当せず、102 条 1項を適用できないと判断した。
　原判決は、102 条 3 項を適用し、実施料率を
30％と認定して損害額を算定した。
　３　なお、本件には当事者を同じくする別件が
存在し、行使された特許権が異なるほかは、被疑
侵害品含め、本件とほぼ同様の事案である。
　別件地裁判決（東京地判令 5・2・15 平成 30 年
（ワ）第 28931 号）は、設計変更前の製品（Ｙ旧製品）
にのみ侵害を認めたうえで、102 条 2項の適用は
否定したがＸの SD エンジンも「侵害行為がなけ
れば販売することができた物」に該当するとして、
102 条 1 項の適用を認めた。しかし、102 条 3 項
により算定した損害額の方が上記より大きいとし
て、それにより損害額を認定している。
　別件高裁判決（知財高判令 6・3・6令和 5年（ネ）
第 10037 号）は、地裁と同じく侵害を認め、102
条 2 項の適用を否定したうえで 102 条 1 項の適
用を認めた。ただし理由が異なり、Ｘが「SD エ
ンジン相当部分」の利益を特定できていないこ
とを指摘している。そして、特定数量の割合を
70％と認定した結果 3項の侵害額より大きくな
り、1項に基づき損害額を認定した。
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判決の要旨

　１　本判決は、原審の判断を変更し、設計変更
前のＹ製品は、本件発明 2－ 2 及び 2 － 3 の技
術的範囲には属しないとしたうえで、102 条の適
用について次のように判断した。
　「当裁判所は、原審と異なり、本件においても
特許法 102 条 1 項及び 2項の適用は否定されな
い一方、同条 3項につき原審が適用した相当実施
料率 30％は過大であると思料し、これを前提に、
当審における請求原因（侵害の対象取引）の追加
も踏まえて、同条 2項に基づいて認められる損
害 8億 3191 万 6753 円の限度で損害賠償請求を
認容すべきものと判断する。」
　２　102 条 2項の適用の可否
　(1)　「特許権者に、侵害者による特許権侵害行
為がなかったならば利益が得られたであろうとい
う事情が存在する場合には、特許法 102 条 2 項
の適用が認められると解すべきであり、同項の適
用に当たり、特許権者において、当該特許発明を
実施していることを要件とするものではないとい
うべきである（前掲知財高裁平成 25 年 2 月 1 日
判決〔ごみ貯蔵機器事件〕、同令和 2 年 2 月 28
日判決〔美容器事件〕、同令和 4年 10 月 20 日判
決〔椅子式マッサージ機事件〕参照）。」
　「ステルスダイサーの国内市場における販売者
は、Ｙと、Ｘから SDエンジンの供給を受けるディ
スコ社にほぼ限定されていること、Ｘ製 SD エン
ジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとど
まるものではあるが、その技術の中核をなすもの
であって、Ｙ製品の構成中、Ｘ製 SD エンジンに
相当する部分がステルスダイサー製品としての不
可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品と
しての競争力の源泉になっているものと解される
ことからすると、本件において、侵害者による特
許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が
得られたであろうという事情が認められるという
べきである。
　これを他の表現でいえば、Ｘが主張するとおり、
特許権者が販売する部品を用いて生産された完成
品と、侵害者が販売する完成品とは、同一の完成
品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市
場における部品相当部分の市場利益に関する限り
では、特許権者による部品の販売行為は、当該部
品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介し

て、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合
する関係にあるということもできる。」
　(2)　「立証の困難を緩和するという特許法 102
条 2 項の趣旨からすると、同項所定の侵害行為
により侵害者が受けた利益の額とは、原則として、
侵害者が得た利益全額であると解するのが相当で
あって、このような利益全額について同項による
推定が及ぶと解すべきである。……そして、SD
エンジンの販売者であるＸが、SD エンジンの販
売による利益を超えた損害の賠償を得られる理由
はなく、本件においては、被告製品の販売に係る
限界利益（①）に、SD エンジンの価額（②）の
SD ダイサーの価額（③）に占める割合を乗じて
（①×②／③）Ｘの損害とし、それを超える部分
については推定が覆滅されると解するのが相当で
ある。このように解することが、完成品市場にお
ける部品相当部分の市場利益に関する限りで、特
許権者による部品の販売行為は、当該部品を用い
た完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害
品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係
にあるとして特許法 102 条 2 項の適用を認める
ことと整合的でもある。」
　３　102 条 1項の適用の可否
　(1)　「特許法102 条 1項の文言及び上記の趣旨
に照らせば、特許権者等が『侵害行為がなければ
販売することができた物』とは、侵害行為によっ
てその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、
すなわち、侵害品と需要者を共通にする同種の製
品であって、市場において、侵害者の侵害行為が
なければ販売等することができたという競合関係
にある製品をいうものと解するのが相当である。」
　「ステルスダイサーの国内市場における販売者
は、Ｙと、Ｘから SDエンジンの供給を受けるディ
スコ社にほぼ限定されていること、Ｘ製 SD エン
ジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとど
まるものではあるが、その技術の中核をなすもの
であって、被告製品の構成中、Ｘ製 SD エンジン
に相当する部分がステルスダイサー製品としての
不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品
としての競争力の源泉になっているものと解され
ることからすると、Ｘ製 SD エンジンは、侵害行
為によって販売数量に影響を受けるものと認めら
れ、本件において、特許法 102 条 1項所定の『そ
の侵害行為がなければ販売することができた』と
いう関係が認められるというべきである。」
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判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、特許権者が特許製品の部品のみを販
売している場合にも、102 条 1項及び 2項の適用
があることを明らかにしたことに意義がある。特
に、同一当事者による別件と比較検討することで、
各項の適用の条件について様々な分析が可能であ
る点は貴重である。
　なお、本件は、事案の解決として 102 条 3 項
により損害額を算定した原判決を破棄し、2項に
よる損害額の算定を選択している。本件の特許権
者は、部品を独占的に販売する一方、特許製品の
製造・販売について別途ライセンス料を収受する
というビジネスモデルを構築していた。単なる特
許製品の販売ではないビジネスモデルを有する特
許権者への救済法という観点からも、本件は興味
深い素材といえる。

　二　特許法 102 条 1 項の適用について
　102 条 1項の適用には、侵害行為がなければ販
売することができた物が存在することが必要であ
る。本判決は特許権者が販売していた特許製品の
部品も、これに該当することを認めた。この意義
をどう理解すべきか。
　権利者が「侵害行為がなければ販売することが
できた物」とは、侵害品と競合関係に立つ製品で
あれば足り、特許発明の実施品であることを要し
ないとの立場が通説・裁判例である１）。美容器大
合議判決は「侵害行為によってその販売数量に影
響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品
と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品
であれば足りる」と判示している。この立場によ
れば、競合関係さえ認められるのであれば、実施
品とはいえないであろう部品であっても「販売す
ることができた物」に該当し得ることになる。
　一方、「競合関係」の意義については、定まっ
た見解はない。本件においては、特許製品と部品
との間に競合関係が認められるのかが問題とな
る。競合関係を厳密に見るのであれば、部品と完
成品とでは市場が異なるのは明らかであるから競
合関係は否定されることになる。しかし、完成品
が無断販売されると製造に利用される部品の売り
上げが落ちる関係性が認められる場合もあるか
ら、競合関係があるという評価も不可能ではない。

　この点に関連して、近時は、競合関係を緩やか
に肯定し、「販売することができた物」を広く捉
える見解が有力になりつつある。学説では、権利
者製品の付随品やサービスも「販売することがで
きた物」に含める解釈が提唱されている２）。また、
知財高判令 6・7・4 令和 5 年（ネ）第 10053 号
［金融商品取引管理装置］は、サービスが 102 条
1 項にいう「販売することができた物」に該当す
る可能性を否定しなかったことが注目される３）。
この背景には、権利者のビジネスモデルが多様化
する中、102 条 1項適用の場面を過度に限定すべ
きでないという考え方があると思われる。
　以上を踏まえると、本判決は、「販売すること
ができた物」の意義を柔軟に捉え、権利者が、そ
のビジネスモデルによらずに、102 条 1項を活用
することができることを示した意義があるといえ
る。102 条 1項の役割は売上減少の逸失利益を算
定することにあるから、侵害品と権利者製品の
需要が 1対 1の関係にあれば適用の基礎はある。
本判決は、基礎が認められるなら、文言解釈を柔
軟に行う方向を志向しているといえる。
　なお、部品について102条1項を適用する場合、
特許製品全体ではなくて、部品の利益を基礎に損
害額の算定が行われる。2項では部品部分の利益
は侵害者が立証する必要があり、後述の通り、こ
の点が別件で 1項と 2 項で判断が分かれたこと
に影響したと考えられる。

　三　特許法 102 条 2 項の適用について
　学説では異説も有力であるが４）、102 条 2 項が
推定する損害の意義については、売上減少の逸失
利益と見るのが通説・裁判例の立場である。知財
高判平 25・2・1判時 2179 号 36 頁［ごみ貯蔵器
大合議］は、「特許権者に、侵害者による特許権
侵害行為がなかったならば利益が得られたであろ
うという事情が存在する場合」には、2項の適用
が認められるとし、知財高判令元・6・7平成 30
年（ネ）第 10063 号［二酸化炭素含有粘性組成
物大合議］及び知財高判令 4・10・20 令和 2年（ネ）
第 10024 号［椅子式マッサージ大合議］におい
ては、102 条 2 項の推定覆滅事由は、基本的に 1
項の販売阻害事情と同視されていた。大合議は、
2項の損害は 1項と同じく売上減少の逸失利益で
あると捉えていると理解できる。
　1項と 2項とで推定される損害の性質が同一で
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あるとすれば、1項の適用ができる場合には 2項
の適用もできるはずである。しかし、別件高裁判
決は、1項の適用は認めつつ 2項の適用は認めな
かった。その理由は、いわゆる寄与利益説に立っ
たことにあると考えられる。二酸化炭素含有粘性
組成物大合議は、2項の推定は侵害者の限界利益
の全額に及ぶとする全体利益説を採る。この通説
に従えば、本件において SD ダイサーの限界利益
の全額が損害と推定されるはずである。特許発
明の寄与が認められるのは、その技術の内容上、
SDエンジン相当部分に限定されると思われるが、
当該部分の限界利益を特定するのは、2項の適用
を認めた後の推定の覆滅の主張においてであるは
ずである。ところが、別件高裁判決は、SD エン
ジン相当部分の限界利益を特定することができな
いことを根拠として 2項の適用を否定した。別
件高裁判決が、特許発明の寄与部分の立証責任を
特許権者側に課す寄与利益説に立つことは明らか
である。
　本判決が 1項及び 2項の適用を共に認めたこ
とは、全体利益説に従えば当然の判断であった
といえる。本判決が 2項の適用を認めた理由は、
主に、SD エンジンが、ステルスダイサー製品の
中核をなすものであり、特許権者による部品の販
売行為が侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に
競合する関係にあることである。これは 1項の
適用を認めた理由とほぼ同じであって、1項と 2
項の損害の性質を同視するなら当然の判断といえ
る。なお、本判決は、その具体的な損害計算にお
いて、全体利益が推定されることを明示的に述べ
ている。
　もっとも、別件高裁判決が寄与利益説を採用し
たのは推定される損害額が過剰となることを懸念
したからで、本件ではその懸念が存在しなかった
ことも、本判決が躊躇せず 2項を適用した一因で
あるように思われる。別件の特許発明は、代替技
術が存在する技術であり（実際、被告は仕様変更で
特許権侵害を回避できている）、利益への寄与度は
小さい。一方、本件訂正発明 1はステルスダイ
シング技術の「中核的技術思想を具現化するもの」
であって、その貢献度は大きい。現に、別件高裁
判決では、特許技術の寄与度を考慮して、1項に
おいては部品（SDエンジン）の利益から 7割の推
定覆滅をしている。対して本判決では、SD エン
ジンの SD ダイサーに占める価格割合での推定覆

滅は行っているが、技術の寄与度に係る推定覆滅
は行っていない。技術の重要度の違いが、両判決
の判断の差に影響していたようにも思われる。
　全体利益説が原則ではあるが、推定が過剰とな
るという問題意識も理解できる。1項との均衡も
考えれば、二酸化炭素含有粘性組成物大合議の射
程は、部品に 2項を適用する場合には及ばない
と解する余地もあるのかもしれない。今後の検討
を要する。

　四　おわりに
　本判決は、事案の解決として、原審の 3項によ
るものではなく 2項の損害額によることとした。
本件で権利者が採用していた、部品を独占的に販
売しつつ特許製品へのライセンス料を収受すると
いう特許権者のビジネスモデルの場合、売上減少
の逸失利益と逸失ライセンス料の双方を認めない
と、損害の評価は適切にできない。2項の損害は、
建前としては部品の販売による利益の方しか評価
できず、ライセンス料の方は評価できないはずで
ある。しかし、本件の 2項の損害認定は実質的
に逸失ライセンス料を含めた評価になっていたと
見る余地があり、2項の果たすべき役割を考える
うえで示唆的であるように思われる。

●――注
１）中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法〔第 2版〕中巻』
（青林書院、2017 年）1831 頁［飯田圭］参照。学説上は、
実施品である必要があるという説も有力であるものの、
競合品であれば十分であるという説が多数である。

２）権利者製品の付随品も含める見解として金子敏哉「知
的財産との関係が『薄い』製品・サービスに係る売上減
少による逸失利益：寄与率・部分実施、付随品の取扱い
に関する試論」民商 157 巻 1 号（2021 年）47 頁などが
ある。サービスも含める見解として前田健「特許法 102
条の現代的解釈―コト消費時代における知的財産権侵害
の損害賠償―」パテント 76 巻 9号（2023 年）43 頁。

３）一審判決と異なり控訴審判決は、サービスの顧客を奪っ
た場合でも 102 条 1 項が適用される余地を否定せずに、
2項に基づく損害額を超える損害の立証がないことを理
由に 102 条 2項の方を適用している。

４）侵害者利益の返還をさせる規定として機能させること
を提唱する見解として、田村善之『損害賠償論〔第 3版〕』
（弘文堂、2023 年）465 頁、高林龍「特許法 102 条 2 項
の再定義」中山信弘先生古稀記念『はばたき―21 世紀
の知的財産法』（弘文堂・2015 年）474 頁参照。


