
1　事案の概要

本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特

許（「本件特許」）に係る特許権（「本件特許権」）を有する原告

（X）が、被告（Y）が製造販売等する電動式衝撃締め付け工具

（「Y製品」）が、本件特許の請求項1の発明（訂正後の発明を

「本件訂正発明」といいます）の技術的範囲に属すると主張し

て、Yに対し、Y製品の製造販売等の差止め等を求めると共に、

特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金等として

11億円の支払を求めた事案です。

裁判所は、Yによる本件特許権の侵害を認定して、Y製品の

製造販売等の差止め等を認容すると共に、特許法102条2項に

より算出された4486万7903円の範囲で損害賠償請求を認容

しました。

本件の争点は多岐に渡りますが、本稿では、損害額の認定

に係る裁判所の判断（特に、特許法102条2項の推定覆滅部分

に対する同条3項の重畳適用の可否に関する判断）について

ご紹介いたします。

2　裁判所の判断

まず、裁判所は、特許法102条2項に基づく損害額の算定に

当たり、Y製品の限界利益の額を認定した上で、推定覆滅事由

として、①Y製品とX製品と共通する電動式締め付け工具の市

場において競合品が一定数存在すること（ただし、Y製品とX

製品の市場占有率等が明らかではないこと等から、大幅な覆

滅は認められないと判断）、②Y製品は、本件訂正発明及びそ

の作用効果（小型、軽量、低反力、耐久性）以外にも、種々の技

術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が需

要者の購入動機の形成に相当程度寄与していること、③本件

訂正発明はY製品の一部のみに使用されていること（Y製品の

特徴である「高トルク、低反力、メンテナンス軽減」の作用効果

は、本件訂正発明のみによって実現されているとはいえない

上、Y製品が備える種々の性能の一部にすぎないこと）を認定

し、6割の推定覆滅を認定しました。

その上で、裁判所は、上記推定覆滅部分に対して特許法

102条3項の適用が認められるか否かについて、知財高裁令

和4年10月20日大合議判決（椅子式マッサージ機事件）が示し

た規範を引用し、以下のとおり判断しました。

 特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、

当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をするこ

とができたと認められるときは、同条3項の適用が認められる

と解すべきである。そして、同項による推定の覆滅事由が、侵

害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の

能力を超えること以外の理由によって特許権者が販売等を

することができないとする事情があることを理由とする場合

の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下に

おいて、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを

個別的に判断すべきものと解される。

 これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認

められるのは競合品の存在、Y製品の本件訂正発明以外の

性能及び本件訂正発明がY製品の一部のみに使用されて

いることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力

を超えること以外の理由により特許権者が販売等をすること

ができないとする事情があることを理由とするものである。

 市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆

滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵

害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があ

ることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然

性があることにより推定が覆滅される部分については、特許

権者であるXがYに対して実施許諾をするという関係に立た

ないことから、XがYに実施許諾をすることができたとは認め

られないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂

正発明の効果と同様の性能等を有するものの、…本件訂正

発明の構成とは異なる機構を有していると認められるから、

この点からも、Xが、当該覆滅部分について、実施許諾の機

会を喪失したとはいえない。

 また、Y製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び

本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていることを

理由とする覆滅部分については、Y製品の売上に対し本件

訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅される

ものであり、このような特許発明が寄与していない部分につ

いて、Xが実施許諾をすることができたとは認められない。

 したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の

覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。

3　まとめ

本裁判例は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決（椅子

式マッサージ機事件）の後、特許法102条2項の推定覆滅部分

に対する同条3項の重畳適用の可否の論点に関し、同判決の

規範を用いて判断を行った一例目の下級審裁判例です。同大

合議判決は、認定した推定覆滅事由のうち、①市場の非同一

性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特

許法102条3項の適用を認めたのに対し、②特許発明が侵害

品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に

係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認

めませんでした。本裁判例は、推定覆滅事由のうち、後者（侵害

品の部分のみに実施されていること）に関する大合議判決の

判断を踏襲し、さらに、市場における競合品の存在及び特許発

明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆

滅部分についても、特許法102条3項の適用を認めない旨の判

断を示しました。大合議判決において問題とならなかった他の

推定覆滅事由に関して、大合議判決が示した規範に基づく帰

結を示した裁判例として参考になるものと思い、ご紹介いたし

ました。
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1　事案の概要

本件は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特

許（「本件特許」）に係る特許権（「本件特許権」）を有する原告

（X）が、被告（Y）が製造販売等する電動式衝撃締め付け工具

（「Y製品」）が、本件特許の請求項1の発明（訂正後の発明を

「本件訂正発明」といいます）の技術的範囲に属すると主張し

て、Yに対し、Y製品の製造販売等の差止め等を求めると共に、

特許法102条2項又は3項により算出した損害賠償金等として

11億円の支払を求めた事案です。

裁判所は、Yによる本件特許権の侵害を認定して、Y製品の

製造販売等の差止め等を認容すると共に、特許法102条2項に

より算出された4486万7903円の範囲で損害賠償請求を認容

しました。

本件の争点は多岐に渡りますが、本稿では、損害額の認定

に係る裁判所の判断（特に、特許法102条2項の推定覆滅部分

に対する同条3項の重畳適用の可否に関する判断）について

ご紹介いたします。

2　裁判所の判断

まず、裁判所は、特許法102条2項に基づく損害額の算定に

当たり、Y製品の限界利益の額を認定した上で、推定覆滅事由

として、①Y製品とX製品と共通する電動式締め付け工具の市

場において競合品が一定数存在すること（ただし、Y製品とX

製品の市場占有率等が明らかではないこと等から、大幅な覆

滅は認められないと判断）、②Y製品は、本件訂正発明及びそ

の作用効果（小型、軽量、低反力、耐久性）以外にも、種々の技

術とこれに基づく特徴・性能を備えており、これらの要素が需

要者の購入動機の形成に相当程度寄与していること、③本件

訂正発明はY製品の一部のみに使用されていること（Y製品の

特徴である「高トルク、低反力、メンテナンス軽減」の作用効果

は、本件訂正発明のみによって実現されているとはいえない

上、Y製品が備える種々の性能の一部にすぎないこと）を認定

し、6割の推定覆滅を認定しました。

その上で、裁判所は、上記推定覆滅部分に対して特許法

102条3項の適用が認められるか否かについて、知財高裁令

和4年10月20日大合議判決（椅子式マッサージ機事件）が示し
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 特許法102条2項による推定が覆滅される場合であっても、

当該推定覆滅部分について、特許権者が実施許諾をするこ
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と解すべきである。そして、同項による推定の覆滅事由が、侵

害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の

能力を超えること以外の理由によって特許権者が販売等を

することができないとする事情があることを理由とする場合

の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下に

おいて、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを

個別的に判断すべきものと解される。

 これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認

められるのは競合品の存在、Y製品の本件訂正発明以外の

性能及び本件訂正発明がY製品の一部のみに使用されて

いることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力

を超えること以外の理由により特許権者が販売等をすること

ができないとする事情があることを理由とするものである。

 市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆

滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵

害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があ

ることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然

性があることにより推定が覆滅される部分については、特許

権者であるXがYに対して実施許諾をするという関係に立た

ないことから、XがYに実施許諾をすることができたとは認め

られないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂

正発明の効果と同様の性能等を有するものの、…本件訂正
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訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅される

ものであり、このような特許発明が寄与していない部分につ

いて、Xが実施許諾をすることができたとは認められない。

 したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の

覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。

3　まとめ

本裁判例は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決（椅子

式マッサージ機事件）の後、特許法102条2項の推定覆滅部分

に対する同条3項の重畳適用の可否の論点に関し、同判決の

規範を用いて判断を行った一例目の下級審裁判例です。同大

合議判決は、認定した推定覆滅事由のうち、①市場の非同一

性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特

許法102条3項の適用を認めたのに対し、②特許発明が侵害

品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に

係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認

めませんでした。本裁判例は、推定覆滅事由のうち、後者（侵害

品の部分のみに実施されていること）に関する大合議判決の

判断を踏襲し、さらに、市場における競合品の存在及び特許発

明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆

滅部分についても、特許法102条3項の適用を認めない旨の判

断を示しました。大合議判決において問題とならなかった他の

推定覆滅事由に関して、大合議判決が示した規範に基づく帰

結を示した裁判例として参考になるものと思い、ご紹介いたし

ました。
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ご紹介いたします。
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製品の市場占有率等が明らかではないこと等から、大幅な覆
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害品の販売等の数量について特許権者の販売等の実施の

能力を超えること以外の理由によって特許権者が販売等を

することができないとする事情があることを理由とする場合

の推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下に

おいて、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを

個別的に判断すべきものと解される。

 これを本件について見ると、本件において覆滅事由として認

められるのは競合品の存在、Y製品の本件訂正発明以外の

性能及び本件訂正発明がY製品の一部のみに使用されて

いることに係る事情であり、いずれも特許権者の実施の能力

を超えること以外の理由により特許権者が販売等をすること

ができないとする事情があることを理由とするものである。

 市場における競合品の存在を理由とする覆滅事由に係る覆

滅部分については、侵害品が販売されなかったとしても、侵

害者及び特許権者以外の競合品が販売された蓋然性があ

ることに基づくものであるところ、競合品が販売された蓋然

性があることにより推定が覆滅される部分については、特許

権者であるXがYに対して実施許諾をするという関係に立た

ないことから、XがYに実施許諾をすることができたとは認め

られないし、本件における競合品をみると、いずれも本件訂

正発明の効果と同様の性能等を有するものの、…本件訂正

発明の構成とは異なる機構を有していると認められるから、

この点からも、Xが、当該覆滅部分について、実施許諾の機

会を喪失したとはいえない。

 また、Y製品が本件訂正発明以外の性能を有すること及び

本件訂正発明はY製品の一部のみに使用されていることを

理由とする覆滅部分については、Y製品の売上に対し本件

訂正発明が寄与していないことを理由に推定が覆滅される

ものであり、このような特許発明が寄与していない部分につ

いて、Xが実施許諾をすることができたとは認められない。

 したがって、本件においては、特許法102条2項による推定の

覆滅部分について、同条3項の適用は認められない。

3　まとめ

本裁判例は、知財高裁令和4年10月20日大合議判決（椅子

式マッサージ機事件）の後、特許法102条2項の推定覆滅部分

に対する同条3項の重畳適用の可否の論点に関し、同判決の

規範を用いて判断を行った一例目の下級審裁判例です。同大

合議判決は、認定した推定覆滅事由のうち、①市場の非同一

性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、特

許法102条3項の適用を認めたのに対し、②特許発明が侵害

品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に

係る推定覆滅部分については、特許法102条3項の適用を認

めませんでした。本裁判例は、推定覆滅事由のうち、後者（侵害

品の部分のみに実施されていること）に関する大合議判決の

判断を踏襲し、さらに、市場における競合品の存在及び特許発

明以外の侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆

滅部分についても、特許法102条3項の適用を認めない旨の判

断を示しました。大合議判決において問題とならなかった他の

推定覆滅事由に関して、大合議判決が示した規範に基づく帰

結を示した裁判例として参考になるものと思い、ご紹介いたし

ました。
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１　特許法１０２条２項について

特許法１０２条２項は、特許権侵害に基づく損害額の算定に

関して、侵害者が侵害行為によって得た利益の額を特許権者

が被った損害の額と推定する旨を規定しています。民法の原

則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠

償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、

これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなけ

ればならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、

妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに

照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているとき

は、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証

の困難性の軽減を図ったのが特許法１０２条２項の趣旨である

と解されています。

特許法１０２条２項の推定は侵害者が得た利益の額全額に

及びますが、侵害者の側で侵害者が得た利益の一部又は全

部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠け

ることを主張立証した場合には、その限度で推定は覆滅されま

す。侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果

関係を阻害する事情としては、以下のような事情があると解さ

れています（知財高裁令和元年６月７日大合議判決〔炭酸パッ

ク化粧料事件〕参照）。

① 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市

場の非同一性）

② 市場における競合品の存在

③ 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）

④ 侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

⑤ 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合

２　特許法１０２条２項の推定が一部覆滅した部分について同

条３項を適用することができるか

上記の①～⑤のような事情が存在することにより、特許法１

０２条２項による推定が一部覆滅した場合に、その推定が覆滅

した部分について同条３項（実施料相当額を特許権者が受け

た損害の額として賠償を請求できる旨の規定）を適用して実施

料相当額の賠償を請求することができるかについては争いが

あり、裁判例や学説が対立していました。

令和元年特許法改正においては、侵害者が譲渡した侵害

組成物の譲渡数量に基づいて特許権者の損害額を算定する

規定である特許法１０２条１項の改正がなされ、特許権者の

「実施の能力に応じた数量」（実施相応数量）を超える数量に

ついて同項１号の推定が認められなかったり、特許権者が「販

売することができないとする事情」があったりするために、「当

該事情に相当する数量」（特定数量）について同項１号の推定

が覆滅した場合、これらの数量に応じて、「特許発明の実施に

対し受けるべき金銭の額に相当する額」の賠償を受けることが

できる旨の規定が定められました（同項２号）。しかし、令和元

年特許法改正では、特許法１０２条２項の改正はなされず、同

項の推定が一部覆滅した場合にその推定覆滅部分について

同条３項を適用して実施料相当額の賠償を請求することがで

きるかは、未解決の論点として残されていました。

このような中、知財高裁は、知財高裁令和４年１０月２０日大

合議判決〔椅子型マッサージ機事件〕において、「特許法１０２

条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定

覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができた

と認められるときは、同条３項の適用が認められると解すべき」

と判示し、特許法１０２条２項による推定が一部覆滅した部分に

同条３項の適用を認める立場をとりました。

３　どのような場合に特許法１０２条２項の推定覆滅部分に同条

３項を適用できるか

椅子型マッサージ機事件において、知財高裁は、特許法１０

２条２項の推定覆滅部分について「特許権者が実施許諾をす

ることができたと認められるとき」に関して、以下のとおり判示

しています。

判例の解説ポイント

•  特許法１０２条２項による推定の覆滅事由には、同条１項と同

様に、（ⅰ）侵害品の販売等の数量について特許権者の販売

等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、（ⅱ）

それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることがで

きないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得

るものと解される。

•  （ⅰ）実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推

定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限

り、実施許諾をすることができたと認められる。

•  これに対し、（ⅱ）販売等をすることができないとする事情が

あることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分につい

ては、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施

許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべき。

椅子式マッサージ機事件では、上記①の市場の非同一性、

及び、⑤特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること

を理由に特許法１０２条２項の推定が覆滅されましたが（いず

れも（ⅰ）（特許権者の実施の能力を超えることを理由とするも

のではなく、（ⅱ）に該当する推定覆滅事由です。）、①市場の非

同一性を理由とする推定覆滅事由による推定覆滅部分につ

いては、特許権者が実施許諾をすることができたものと認めら

れるとして３項の適用が認められました。他方、⑤特許発明が

侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする推定覆

滅部分については、発明が寄与していない部分について特許

権者が実施許諾をすることができたものと認められないとし

て、同条３項の適用は否定されました。

椅子式マッサージ機事件は、その他の推定覆滅事由により

特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について３項の適

用が認められるかについては判示しておらず、以後の裁判例

の展開が待たれていました。

４　本判決について

本判決は、椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決

の判断を踏襲しつつ、同大合議判決では判示されていなかっ

た、②市場における競合品の存在、及び、④特許発明以外の

侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分に

ついて、特許法１０２条３項の適用を否定するという立場を示し

た点で注目に値します。

裁判所は、市場における競合品の存在を理由とする覆滅事

由に係る覆滅部分について同条３項の適用を否定する理由と

して、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権

者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくもの

であるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推

定が覆滅される部分については、特許権者であるが侵害者に

対して実施許諾をするという関係に立たないことから、特許権

者が侵害者に実施許諾をすることができたとは認められない

旨を判示しています。

また、侵害品が特許発明以外の性能を有すること及び特許

発明は侵害品の一部のみに使用されていることを理由とする

覆滅部分については、侵害品の売上に対し特許発明が寄与し

ていないことを理由に推定が覆滅されるものであり、このよう

な特許発明が寄与していない部分について、特許権者が実施

許諾をすることができたとは認められないために、同条３項の

適用を否定する旨判示しています。

５ まとめ

椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決は、特許法１

０２条２項の推定が覆滅した部分について同条３項を適用する

ことについて、謙抑的な見解に与したものと評価されています

が、このような謙抑的な判断については、批判的な見解もある

ところです1。

特許法１０２条２項の推定覆滅部分について同条３項の適

用が認められ得るとして、同条３項の適用がいかなる場合に肯

定されるのかについては、判例上、未だ統一的な見解は示さ

れていない状況であり、今後の裁判例の動向を見守る必要が

あるかと思います。
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１　特許法１０２条２項について

特許法１０２条２項は、特許権侵害に基づく損害額の算定に

関して、侵害者が侵害行為によって得た利益の額を特許権者

が被った損害の額と推定する旨を規定しています。民法の原

則の下では、特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠

償を求めるためには、特許権者において、損害の発生及び額、

これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張、立証しなけ

ればならないところ、その立証等には困難が伴い、その結果、

妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ得ることに

照らして、侵害者が侵害行為によって利益を受けているとき

は、その利益の額を特許権者の損害額と推定するとして、立証

の困難性の軽減を図ったのが特許法１０２条２項の趣旨である

と解されています。

特許法１０２条２項の推定は侵害者が得た利益の額全額に

及びますが、侵害者の側で侵害者が得た利益の一部又は全

部について、特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠け

ることを主張立証した場合には、その限度で推定は覆滅されま

す。侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果

関係を阻害する事情としては、以下のような事情があると解さ

れています（知財高裁令和元年６月７日大合議判決〔炭酸パッ

ク化粧料事件〕参照）。

① 特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること（市

場の非同一性）

② 市場における競合品の存在

③ 侵害者の営業努力（ブランド力、宣伝広告）

④ 侵害品の性能（機能、デザイン等特許発明以外の特徴）

⑤ 特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合

２　特許法１０２条２項の推定が一部覆滅した部分について同

条３項を適用することができるか

上記の①～⑤のような事情が存在することにより、特許法１

０２条２項による推定が一部覆滅した場合に、その推定が覆滅

した部分について同条３項（実施料相当額を特許権者が受け

た損害の額として賠償を請求できる旨の規定）を適用して実施

料相当額の賠償を請求することができるかについては争いが

あり、裁判例や学説が対立していました。

令和元年特許法改正においては、侵害者が譲渡した侵害

組成物の譲渡数量に基づいて特許権者の損害額を算定する

規定である特許法１０２条１項の改正がなされ、特許権者の

「実施の能力に応じた数量」（実施相応数量）を超える数量に

ついて同項１号の推定が認められなかったり、特許権者が「販

売することができないとする事情」があったりするために、「当

該事情に相当する数量」（特定数量）について同項１号の推定

が覆滅した場合、これらの数量に応じて、「特許発明の実施に

対し受けるべき金銭の額に相当する額」の賠償を受けることが

できる旨の規定が定められました（同項２号）。しかし、令和元

年特許法改正では、特許法１０２条２項の改正はなされず、同

項の推定が一部覆滅した場合にその推定覆滅部分について

同条３項を適用して実施料相当額の賠償を請求することがで

きるかは、未解決の論点として残されていました。

このような中、知財高裁は、知財高裁令和４年１０月２０日大

合議判決〔椅子型マッサージ機事件〕において、「特許法１０２

条２項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定

覆滅部分について、特許権者が実施許諾をすることができた

と認められるときは、同条３項の適用が認められると解すべき」

と判示し、特許法１０２条２項による推定が一部覆滅した部分に

同条３項の適用を認める立場をとりました。

３　どのような場合に特許法１０２条２項の推定覆滅部分に同条

３項を適用できるか

椅子型マッサージ機事件において、知財高裁は、特許法１０

２条２項の推定覆滅部分について「特許権者が実施許諾をす

ることができたと認められるとき」に関して、以下のとおり判示

しています。

判 例

•  特許法１０２条２項による推定の覆滅事由には、同条１項と同

様に、（ⅰ）侵害品の販売等の数量について特許権者の販売

等の実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由と、（ⅱ）

それ以外の理由によって特許権者が販売等をすることがで

きないとする事情があることを理由とする覆滅事由があり得

るものと解される。

•  （ⅰ）実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推

定覆滅部分については、特許権者は、特段の事情のない限

り、実施許諾をすることができたと認められる。

•  これに対し、（ⅱ）販売等をすることができないとする事情が

あることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分につい

ては、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施

許諾をすることができたかどうかを個別的に判断すべき。

椅子式マッサージ機事件では、上記①の市場の非同一性、

及び、⑤特許発明が侵害品の部分のみに実施されていること

を理由に特許法１０２条２項の推定が覆滅されましたが（いず

れも（ⅰ）特許権者の実施の能力を超えることを理由とするもの

ではなく、（ⅱ）に該当する推定覆滅事由です。）、①市場の非同

一性を理由とする推定覆滅事由による推定覆滅部分について

は、特許権者が実施許諾をすることができたものと認められる

として３項の適用が認められました。他方、⑤特許発明が侵害

品の部分のみに実施されていることを理由とする推定覆滅部

分については、発明が寄与していない部分について特許権者

が実施許諾をすることができたものと認められないとして、同

条３項の適用は否定されました。

椅子式マッサージ機事件は、その他の推定覆滅事由により

特許法１０２条２項の推定が覆滅された部分について３項の適

用が認められるかについては判示しておらず、以後の裁判例

の展開が待たれていました。

４　本判決について

本判決は、椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決

の判断を踏襲しつつ、同大合議判決では判示されていなかっ

た、②市場における競合品の存在、及び、④特許発明以外の

侵害品の性能を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分に

ついて、特許法１０２条３項の適用を否定するという立場を示し

た点で注目に値します。

裁判所は、市場における競合品の存在を理由とする覆滅事

由に係る覆滅部分について同条３項の適用を否定する理由と

して、侵害品が販売されなかったとしても、侵害者及び特許権

者以外の競合品が販売された蓋然性があることに基づくもの

であるところ、競合品が販売された蓋然性があることにより推

定が覆滅される部分については、特許権者であるが侵害者に

対して実施許諾をするという関係に立たないことから、特許権

者が侵害者に実施許諾をすることができたとは認められない

旨を判示しています。

また、侵害品が特許発明以外の性能を有すること及び特許

発明は侵害品の一部のみに使用されていることを理由とする

覆滅部分については、侵害品の売上に対し特許発明が寄与し

ていないことを理由に推定が覆滅されるものであり、このよう

な特許発明が寄与していない部分について、特許権者が実施

許諾をすることができたとは認められないために、同条３項の

適用を否定する旨判示しています。

５　まとめ

椅子型マッサージ機事件知財高裁大合議判決は、特許法１

０２条２項の推定が覆滅した部分について同条３項を適用する

ことについて、謙抑的な見解に与したものと評価されています

が、このような謙抑的な判断については、批判的な見解もある

ところです1。

特許法１０２条２項の推定覆滅部分について同条３項の適

用が認められ得るとして、同条３項の適用がいかなる場合に肯

定されるのかについては、判例上、未だ統一的な見解は示さ

れていない状況であり、今後の裁判例の動向を見守る必要が

あるかと思います。

目次へ戻る

1  田村善之「特許法１０２条２項の推定の一部覆滅後に同条３項の賠償が認められる条件について〜椅子式マッサージ機事件知財高裁大合議

判決（知財高裁令和４年１０月２０日判決）〜」（≪WLJ 判例コラム≫第２７９号、https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230113/）
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