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平成３１年３月７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２８年（ワ）第４２８３３号 特許権侵害差止等請求事件（第１事件） 

平成２９年（ワ）第２１８０３号 特許権侵害差止請求事件（第２事件） 

平成３０年（ワ）第２７９７９号 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件（第３事

件） 5 

口頭弁論終結日 平成３１年３月１日 

判           決 

 別紙当事者目録記載のとおり 

主           文 

１ 被告ソニーは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販10 

売し，輸出し又は販売の申出をしてはならない。 

２ 被告ＳＳＭＭは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，

販売し又は販売の申出をしてはならない。 

３ 被告ＳＳＭＳは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを販売し，

輸出し又は販売の申出をしてはならない。 15 

４ 被告らは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジ及びその半製品を

廃棄せよ。 

５ 被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して１億８２９４万

３９３３円，及びうち４４５万４８２７円に対する平成２８年１月１日か

ら，うち２８５５万５３９０円に対する平成２８年４月１日から，うち１20 

７８０万２９８８円に対する平成２８年７月１日から，うち２４４６万１

１２９円に対する平成２８年１０月１日から，うち５９７３万８８０２円

に対する平成２９年１月１日から，うち４７９３万０７９７円に対する平

成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

６ 被告らは，原告に対し，連帯して１億８８３７万４４３２円，及びうち25 

５６３８万８９６０円に対する平成２９年７月１日から，うち５８６４万
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９２０９円に対する平成２９年１０月１日から，うち３０４５万１０１６

円に対する平成３０年１月１日から，うち２４８１万０２０９円に対する

平成３０年４月１日から，うち１８０７万５０３８円に対する平成３０年

６月２２日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

７ 被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して１７億２９８６5 

万２２４０円，及びうち５５３０万４２５０円に対する平成２８年１月１

日から，うち２億７４２３万０２０５円に対する平成２８年４月１日から，

うち２億３８０２万２８３４円に対する平成２８年７月１日から，うち２

億１６６１万３１２８円に対する平成２８年１０月１日から，うち３億７

１４１万０００３円に対する平成２９年１月１日から，うち５億７４２８10 

万１８２０円に対する平成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。 

８ 被告らは，原告に対し，連帯して２９億５４８１万３５３７円，及びう

ち７億７７８２万２３３２円に対する平成２９年７月１日から，うち６億

４３４３万２５１３円に対する平成２９年１０月１日から，うち５億５３15 

８８万９４０８円に対する平成３０年１月１日から，うち７億０３０６万

３２８６円に対する平成３０年４月１日から，うち２億７５０５万４６３

５円に対する平成３０年７月１日から，うち１５５万１３６３円に対する

平成３０年１０月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。 20 

９ 原告のその余の請求を棄却する。 

１０  訴訟費用は，第１事件ないし第３事件を通じてこれを１０分し，その

１を原告の負担とし，その余を被告らの負担とする。 

１１  この判決は，第５項ないし第８項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由 25 

第１ 請求 
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（第１事件・第２事件） 

１ 被告ソニーは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売し，

輸出し又は販売の申出をしてはならない。 

２ 被告ＳＳＭＭは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを製造し，販売

し又は販売の申出をしてはならない。 5 

３ 被告ＳＳＭＳは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジを販売し，輸出

し又は販売の申出をしてはならない。 

４ 被告らは，別紙物件目録１記載のデータカートリッジ及びその半製品を廃棄

し，それらの製造に用いる設備を除却せよ。 

５ 被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して２億２０００万円，10 

及びうち５５０万円に対する平成２８年１月１日から，うち３３００万円に対

する平成２８年４月１日から，うち２２００万円に対する平成２８年７月１日

から，うち３３００万円に対する平成２８年１０月１日から，うち６９３０万

円に対する平成２９年１月１日から，うち５７２０万円に対する平成２９年４

月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 15 

６ 被告らは，原告に対し，連帯して２億４２００万円，及びうち６６００万円

に対する平成２９年７月１日から，うち７１５０万円に対する平成２９年１０

月１日から，うち４４００万円に対する平成３０年１月１日から，うち３８５

０万円に対する平成３０年４月１日から，うち２２００万円に対する平成３０

年６月２２日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 20 

 （第３事件） 

７ 被告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，原告に対し，連帯して，１７億２９８６万

２２４３円及びうち５５３０万４２４９円に対する平成２８年１月１日から，

うち２億７４２３万０２０６円に対する平成２８年４月１日から，うち２億３

８０２万２８３５円に対する平成２８年７月１日から，うち２億１６６１万３25 

１２９円に対する平成２８年１０月１日から，うち３億７１４１万０００４円
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に対する平成２９年１月１日から，うち５億７４２８万１８２０円に対する平

成２９年４月１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

８ 被告らは，原告に対し，連帯して，２９億５４８１万３５３８円及びうち７

億７７８２万２３３２円に対する平成２９年７月１日から，うち６億４３４３

万２５１４円に対する平成２９年１０月１日から，うち５億５３８８万９４０5 

９円に対する平成３０年１月１日から，うち７億０３０６万３２８５円に対す

る平成３０年４月１日から，うち２億７５０５万４６３５円に対する平成３０

年７月１日から，うち１５５万１３６３円に対する平成３０年１０月１日から，

各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 10 

第１事件・第２事件は，発明の名称を「磁気記録媒体，磁気信号再生システム

および磁気信号再生方法」とする特許第４４５９２４８号に係る特許権及び発明

の名称を「磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法」とする特許第３８１８

５８１号に係る特許権を有する原告が，被告ら（以下，単に「被告」と表記する

こともある。）による別紙物件目録１記載のデータカートリッジ（以下「被告自15 

社製品」という。）の製造・販売等が原告の上記各特許権を侵害すると主張して，

①被告らに対し，特許法１００条１項に基づく被告自社製品の製造・販売等の差

止めを，②被告らに対し，特許法１００条２項に基づく被告自社製品及びその半

製品の廃棄並びに製造設備の除却を，③被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対し，民

法７０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２億２０００万円及び上記20 

第１，５記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，④被告らに対し，民法７０９条，

特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２億４２００万円及び上記第１，６記載

のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所定の年５分の割合

による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 25 

第３事件は，上記特許第４４５９２４８号に係る特許権を有する原告が，被告
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らによる別紙物件目録２記載のデータカートリッジ（以下「被告ＯＥＭ製品」と

いい，被告自社製品と併せて「被告製品」という。）の製造・販売等が原告の上

記特許権を侵害すると主張して，①被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対し，民法７

０９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金１７億２９８６万２２４３円及

び上記第１，７記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法5 

所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，②被告らに対し，民法７０

９条，特許法１０２条２項に基づく損害賠償金２９億５４８１万３５３８円及び

上記第１，８記載のとおりの各内金に対する各年月日から支払済みまでの民法所

定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 

１ 前提事実（証拠（枝番を付さないものは全ての枝番を含む。以下同じ。）を10 

掲げない事実は当事者間に争いがない。） 

(1) 原告の特許権 

原告は，次の特許権（以下，後記ア記載の特許権を「本件特許権１」と，

後記イ記載の特許権を「本件特許権２」といい，併せて「本件特許権」とい

う。また，これらの特許をそれぞれ「本件特許１」，「本件特許２」といい，15 

併せて「本件特許」という。さらに，本件特許１の願書に添付した明細書を

「本件明細書１」と，本件特許２の願書に添付した明細書を「本件明細書２」

という。）を有している。 

ア 本件特許権１ 

(ｱ) 特許番号   特許第４４５９２４８号 20 

(ｲ) 発明の名称  磁気記録媒体，磁気信号再生システムおよび磁気信号

再生方法 

(ｳ) 出願日    平成１９年３月３０日 

(ｴ) 優先日   平成１８年３月３１日 

(ｵ) 優先権主張国 日本国 25 

(ｶ) 登録日    平成２２年２月１９日 
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イ 本件特許権２ 

(ｱ) 特許番号   特許第３８１８５８１号 

(ｲ) 発明の名称  磁気記録再生システム及び磁気記録再生方法 

(ｳ) 出願日    平成１３年１１月２６日 

(ｴ) 優先日   平成１３年７月３０日 5 

(ｵ) 優先権主張国 日本国 

(ｶ) 登録日    平成１８年６月２３日 

(2) 特許請求の範囲の記載 

本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１及び請求項２の記載

は，それぞれ本判決添付の本件特許に係る特許公報の該当項記載のとおりで10 

ある（以下，本件特許１の請求項１に係る発明を「本件発明１－１」と，同

請求項２に係る発明を「本件発明１－２」といい，これらを併せて「本件発

明１」という。また，本件特許２の請求項１に係る発明を「本件発明２－１」

と，同請求項２に係る発明を「本件発明２－２」といい，これらを併せて「本

件発明２」という。）。 15 

(3) 本件発明１の構成要件 

 本件発明１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した

構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件１Ａ」のようにいう。）。 

ア 本件発明１－１ 

１Ａ 非磁性支持体の一方の面に，六方晶フェライト粉末および結合剤を20 

含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒

体であって， 

１Ｂ 磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１

００００ｎ㎥の範囲であり， 

１Ｃ バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２25 

００００～８００００ｎ㎥の範囲であり， 
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１Ｄ 原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲ

ａは０．５～２．５ｎｍの範囲であり，かつ 

１Ｅ 六方晶フェライト粉末の平均板径は１０～４０ｎｍの範囲であるこ

と 

１Ｆ を特徴とする磁気記録テープ。 5 

イ 本件発明１－２ 

１Ｇ 再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信

号再生システムにおいて使用される 

１Ｈ 請求項１に記載の磁気記録テープ 

(4) 本件発明２の構成要件 10 

本件発明２を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説した

構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件２Ａ」のようにいう。）。 

ア 本件発明２－１ 

２Ａ 磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記

録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再15 

生システムであって， 

２Ｂ 前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含

む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこ

の順に有し， 

２Ｃ－１ 前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深20 

さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であり，

かつ 

２Ｃ－２ 前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍ

の範囲であること 

２Ｄ を特徴とする磁気記録再生システム。 25 

イ 本件発明２－２ 
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２Ｅ 前記磁気記録媒体は磁気テープである 

２Ｆ 請求項１に記載の磁気記録再生システム。 

(5) 被告らの行為 

ア 平成２７年１２月から平成２９年３月まで（以下「本件期間①」という。） 

被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ソニーに販売し，被告5 

ソニーは，被告製品を販売，輸出していた。 

イ 同年４月から同年９月まで（以下「本件期間②」という。） 

被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売し，被

告ＳＳＭＳは，被告製品を被告ソニーに販売し，被告ソニーは，被告製品

を販売，輸出していた。 10 

ウ 同年１０月から被告自社製品につき平成３０年６月２１まで，被告ＯＥ

Ｍ製品につき同年９月３０日まで（以下「本件期間③」という。） 

被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売し，被

告ＳＳＭＳは，被告製品を販売，輸出していた。 

エ なお，被告ＯＥＭ製品の取引形態には，①被告らの間における最終販売15 

者である被告ソニー又は被告ＳＳＭＳが，日本国内から海外の販社に対し

て被告製品を販売（輸出）する取引形態（以下「取引形態１」という。）

と，②被告製品の製造業者である被告ＳＳＭＭが被告製品を海外に輸出し，

海外において被告ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソ

ニー又は被告ＳＳＭＳを介して海外の顧客に販売する取引形態（以下「取20 

引形態２」という。）が存在した。 

(6) 被告製品及び被告システムの構成等 

ア 本件発明１に関連する被告製品の構成等 

(ｱ) 本件発明１に関連する被告製品の構成等について，原告は，以下のと

おり主張する。 25 

１ａ バリウムフェライト粉末および結合剤を含む磁性層，非磁性層，非
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磁性のベースフィルム及びバックコート層の４層構造を有する磁気

記録媒体であって， 

１ｂ 磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５８８８ｎ

㎥であり，  

１ｃ バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は４5 

４６６８ｎ㎥であり， 

１ｄ Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ Ⅲａによって測定される磁性層の中心面平均表

面粗さＲａ（測定範囲：４０μｍ×４０μｍ）は１．６４８ｎｍで

あり，かつ 

１ｅ バリウムフェライト粉末の平均板径は２４ｎｍであること 10 

１ｆ を特徴とする磁気テープ。 

１ｇ 再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムに

おいて使用される 

１ｈ １ａ～１ｆの磁気記録テープ。 

(ｲ) これに対して，被告らは，以下のとおり認否する。 15 

被告製品が構成１ａ，１ｆを有することは認め，その余は否認する。 

イ 本件発明２に関連する被告システムの構成等 

(ｱ) 被告製品にはＬＴＯ－７ドライブにより磁気信号が記録され，被告製

品に記録された信号をＬＴＯ－７ドライブに備えられたＧＭＲヘッドが

再生することができ，その際，被告製品とＬＴＯ－７ドライブとが，磁20 

気記録再生システムをなす（以下「被告システム」という。）。 

(ｲ) 本件発明２に関連する被告システムの構成について，原告は，以下の

とおり主張する。 

２ａ 磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５２．３４ｎｍで磁気信号を記録

し，該記録された信号をＧＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再25 

生システムであって， 
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２ｂ 前記磁気記録媒体は，非磁性のベースフィルム上に，非磁性粉末と

結合剤を含む非磁性層と，バリウムフェライト粉末と結合剤を含む

磁性層とを，この順に有し，非磁性層と磁性層とが設けられた面と

は反対側の面にバックコート層を有し， 

２ｃ－１ 前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深5 

さを有する凹みの数が２個／１００００μ㎡であり，かつ 

２ｃ－２ 前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａ（測定範囲：１００μ

ｍ×１００μｍ）が１．７７１ｎｍであること 

２ｄ を特徴とする磁気記録再生システム。 

２ｅ 磁気記録媒体は磁気テープである 10 

２ｆ ２ａ～２ｄの磁気記録再生システム。 

(ｳ) これに対して，被告らは，以下のとおり認否する。 

被告システムが構成２ａ，２ｂ，２ｄ，２eを有することは認める。 

構成２ｃ－１については，被告システムにおいて，磁性層表面に存在

する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が２個／１15 

００００μ㎡であることは否認する。ただし，当該凹みの数が１００個

／１００００μ㎡以下であることは争わない。 

構成２ｃ－２については，被告システムにおいて，磁性層表面の中心

面平均粗さＳＲａ（測定範囲：１００μｍ×１００μｍ）が１．７７１

ｎｍであることは否認する。ただし，当該ＳＲａが１．０～６．０ｎｍ20 

の範囲であることは争わない。 

被告システムが構成２ｆを有することについては否認する。上記のと

おり，被告システムは構成２ｃ－１及び２ｃ－２を有しない。 

(7) 被告らの無効主張に関する公知文献等 

本件特許１の優先日前の公知文献として，平成１３年４月２０日に公開さ25 

れた特開２００１－１１００３２（乙２８。以下「乙２８文献」といい，乙
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２８文献に記載された発明を「乙２８発明」という。）がある。 

本件特許２の優先日前の公知文献として，①平成１３年３月３０日に公開

された特開２００１－８４５４９（乙４５。以下「乙４５文献」といい，乙

４５文献に記載された発明を「乙４５発明」という。），②平成１３年５月

１８日に公開された特開２００１－１３４９１９（乙８８。以下「乙８８文5 

献」といい，乙８８文献に記載された発明を「乙８８発明」という。）があ

る。 

また，被告らは，本件特許１及び２の各優先日前の公然実施発明として，

①製品名「ＤＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１８２８）の磁気テープ

（以下「磁気テープ１」という。被告らが「公然実施テープ１」と称するも10 

の。）により公然実施されていた発明（以下「引用発明１」という。被告ら

も同様に称する。），②製品名「ＬＴＸ４００Ｇ」（ロット番号：１Ａ４５

２Ｐ００７０４）の磁気テープ（以下「磁気テープ２」という。被告らが「公

然実施テープ３」と称するもの。）により公然実施されていた発明（以下「引

用発明２」という。被告らが「引用発明４」と称するもの。），③製品名「Ｄ15 

ＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１２２８４）の磁気テープ（以下「磁

気テープ３」という。被告らが「公然実施テープ４」と称するもの。）及び

磁気テープ１により公然実施されていた発明（以下「引用発明３」という。

被告らも同様に称する。）があると主張するが，原告はこれを争う。 

(8) ＬＴＯ－７規格及びＡＰ－７５契約 20 

ＬＴＯ－７規格（LTO Ultrium 7）は，Hewlett-Packard Limited，Intern

ational Business Machines Corporation（ＩＢＭ）及びQuantum Corporati

on（以下，三社を併せて「ＴＰＣｓ」（「Technology Provider Companies」

の略）という。）によって２０１５年（平成２７年）に策定されたデータカ

ートリッジの標準規格である。ＦＳＰ（「規格仕様参加者」を意味する。「F25 

ormat Specification participant」の略。）がＴＰＣｓとの間で締結する
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特許ライセンス契約は，●（省略）●との表題が付された定型の契約書によ

り締結される（以下「ＡＰ－７５契約」という。）。 

原告は，●（省略）●，ＴＰＣｓとの間で，ＡＰ－７５契約を締結した（以

下「原告ＡＰ－７５契約」という。）。 

一方，被告ソニーは，●（省略）●，ＴＰＣｓとの間で，ＡＰ－７５契約5 

を締結した（以下「被告ＡＰ－７５契約」という。）（乙１）。被告製品は，

ＬＴＯ－７規格に準拠している。 

(9) 管轄合意等 

原告ＡＰ－７５契約１１条１１項には，●（省略）●旨の定めがある（以

下「本件管轄合意」という。）。 10 

なお，原告ＡＰ－７５契約８条２項には，●（省略）●規定し，●（省略）

●と規定する。（乙１，弁論の全趣旨） 

２ 争点 

本件の争点は，以下のとおりである。なお，第３事件においては，原告は，

本件特許権１（本件発明１－１）の侵害に基づく損害賠償請求のみをしている15 

ため，争点２，４，５，７，８及び１０は，第１事件・第２事件のみの争点で

ある。また，争点６－８及び１１－２は，第３事件のみの争点である。 

(1) 国際裁判管轄があるか（争点１） 

(2) 差止請求等に係る訴えの利益があるか（争点２） 

(3) 被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか（争点３） 20 

なお，構成要件１Ａ，１Ｄないし１Ｆの充足性については当事者間に争い

がない。また，構成要件１Ｈの充足性は構成要件１Ａないし１Ｆの充足性に

準じる。 

ア 被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点３－１） 

イ 被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点３－２） 25 

ウ 被告製品は構成要件１Ｇを充足するか（争点３－３） 
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(4) 被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか（被告製品は構成要件２Ａ

を充足するか）（争点４） 

なお，構成要件２Ｂないし２Ｅの充足性については当事者間に争いがない。

また，構成要件２Ｆの充足性は構成要件２Ａないし２Ｄの充足性に準じる。 

(5) 本件特許権２の間接侵害が成立するか（争点５） 5 

(6) 本件特許１に無効理由が存するか（争点６） 

ア 磁気テープ１に基づく進歩性欠如（無効理由１－１）（争点６－１） 

イ 実施可能要件違反（無効理由１－２）（争点６－２） 

ウ 明確性要件違反（無効理由１－３）（争点６－３） 

エ サポート要件違反（無効理由１－４）（争点６－４） 10 

オ サポート要件違反（無効理由１－５）（争点６－５） 

カ 磁気テープ２に基づく進歩性欠如（無効理由１－６）（争点６－６） 

キ 実施可能要件違反（無効理由１－７）（争点６－７） 

ク 乙２８文献に基づく新規性欠如（無効理由１－８）（争点６－８） 

(7) 本件特許２に無効理由が存するか（争点７） 15 

ア 乙４５文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－１）（争点７－１） 

イ 磁気テープ１及び磁気テープ３に基づく進歩性欠如（無効理由２－２）

（争点７－２） 

ウ サポート要件違反（無効理由２－３）（争点７－３） 

エ サポート要件違反（無効理由２－４）（争点７－４） 20 

オ 乙８８文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－５）（争点７－５） 

(8) 本件特許２の請求項は●（省略）●に当たるか（権利濫用の成否）（争点

８） 

(9) 被告らに共同不法行為が成立するか（争点９） 

(10) 除却請求の当否（争点１０） 25 

(11) 損害の有無及び額（争点１１） 
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ア 特許法１０２条２項の適用があるか（争点１１－１） 

イ 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１－２） 

ウ 限界利益額（争点１１－３） 

エ 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１－４） 

３ 争点に関する当事者の主張 5 

(1) 争点１（国際裁判管轄があるか） 

（原告の主張） 

ア 本件訴えに係る原告の請求は，本件特許権の侵害に基づく差止請求及び

不法行為に基づく損害賠償請求であるところ，わが国の民事訴訟法３条の

２第３項（被告の所在地），３条の３第８号（不法行為地）に基づき，日10 

本の裁判所は当然に本件訴えにつき裁判管轄を有する。以下のとおり，原

被告間に管轄合意は存在しておらず，また，本件紛争に原告ＡＰ－７５契

約に記載された本件管轄合意が適用される余地もなく，これらに関する被

告らの主張は失当である。 

イ まず，被告らは原告ＡＰ－７５契約の締結当事者ではなく，同契約１１15 

条１１項において管轄合意をした●（省略）●ではないから，原被告間に

は管轄の合意が存在しない。したがって，被告に対する本件訴えに係る紛

争について，原告が本件管轄合意による拘束を受ける余地はない。このこ

とのみをもってして，被告の主張は失当である。 

被告が根拠として挙げる民法５３９条は管轄合意とは全く関係のない条20 

文である。また，被告が主張する●（省略）●の確立した判例法は存在し

ない。●（省略）●法下の判例によれば，契約の「第三者受益者」は，契

約に定められた全ての合意事項を行使できるわけではなく，あくまで，契

約の当事者が明確に（specifically）意図した範囲内において，権利を行

使し又利益を享受しうるにすぎない。しかも，●（省略）●法下での契約25 

解釈においては，契約の一部の箇所で用いられた用語が，他の箇所におい
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て用いられていない場合，当該他の箇所では，当該用語は意図的に排除さ

れたものとして理解されなければならない。この点，原告ＡＰ－７５契約

において，●（省略）●ところ，８条２項は●（省略）●，管轄合意条項

である１１条１１項には，●（省略）●，むしろ，●（省略）●このよう

な８条２項と１１条１１項の記載の相違からすれば，原告ＡＰ－７５契約5 

の当事者が，１１条１１項の管轄合意条項が●（省略）●とは到底理解で

きず，むしろ，原告ＡＰ－７５契約において，１１条１１項は，●（省略）

●であり，●（省略）●と理解すべきである。したがって，被告は，原告

ＡＰ－７５契約の管轄合意条項による拘束を原告に対して主張することは

できない。 10 

以上より，「第三者受益者」であることを理由とする被告の主張には理

由がない。 

ウ さらに，本件管轄合意が適用対象とする請求は，●（省略）●すなわち，

●（省略）●を意味することは，その文言上明らかである。したがって，

各国の知的財産権の侵害に基づく差止請求や不法行為に基づく損害賠償請15 

求は，●（省略）●にも●（省略）●にも該当しないから，ＴＰＣｓに対

する請求であったとしても，本件管轄合意が適用対象とする請求に含まれ

ない。本件において被告が主張している，規格参加者（ＦＳＰ）による，

ＴＰＣｓとの間で契約を締結した他のＦＳＰに対する知的財産権の侵害に

基づく差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求がこれに含まれないこと20 

は，一層明らかである。上記文言を以上のとおり解すべきことは，契約当

事者の合理的意思にも合致する。 

被告の主張は，●（省略）●法下ないし連邦法下の判例に照らしても，

明らかに不合理な結論を招く。すなわち，●（省略）●法において，契約

は，「commercially unreasonable」（商業上不合理に）に解釈されてはな25 

らず，また，当事者の合理的な期待に反する結果となる解釈を行ってはな
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らないとされているところ，連邦巡回区控訴裁判所（以下「ＣＡＦＣ」と

いう。）の判決によれば，日本の特許権の侵害の成否について，米国の地

方裁判所が判断することはできないから，日本の特許権の侵害訴訟が●（省

略）●裁判所を専属管轄とする管轄合意条項の対象となるという解釈は明

らかに不合理であるし，日本の特許権の日本における侵害行為に対する訴5 

訟について，日本の裁判所による審理判断を受けられないと解することは，

当事者の合理的な期待に反する結果となる。被告がその主張の根拠として

挙げるＣＡＦＣの判決は本件とは事案が異なり，普遍的な判断ではない。  

エ さらに，被告は，被告が●（省略）●の裁判所に訴訟を提起したことを

理由に，日本の裁判所は本件訴えについて国際裁判管轄を有しないという10 

べきであると主張するが，本件訴えに係る請求は，本件管轄合意の対象で

はないから，●（省略）●の裁判所は国際裁判管轄を有さず，国際訴訟競

合の問題は生じないし，仮に，●（省略）●の裁判所が何らかの理由で裁

判管轄を肯定するとしても，本件訴えに係る原告の請求は日本の裁判所が

最も適切な判断をなしうるものであり，却下されるべきは被告が提訴した15 

●（省略）●の訴訟であって，本件訴えが却下されるべきことにはならな

い。 

（被告らの主張） 

ア 本件訴えに係る原告の各請求については，●（省略）●裁判所の管轄に

専属的に服する旨の合意が存在する。したがって，日本の裁判所は，本件20 

訴えについて国際裁判管轄を有しないから，本件訴えは却下されるべきで

ある。その理由は，以下のとおりである。 

イ 本件管轄合意条項が被告にも及ぶこと 

被告は，原告ＡＰ－７５契約の当事者ではない。しかしながら，被告は

●（省略）●として，原告ＡＰ－７５契約の８条２項に規定する●（省略）25 

●に該当し，契約上，●（省略）●と規定されている。これは，日本法上



17 

 

の「第三者のためにする契約」（民法５３７条）における受益者の地位に

相当するものであると解される。他方，第三者のためにする契約において，

当事者間の紛争について管轄合意が存在する場合，受益の意思表示をした

受益者と，当該受益者に対して債務を負う諾約者との間の紛争にも，原則

として当該管轄合意が適用されると解すべきである。このことは，民法５5 

３９条において，諾約者は要約者に対する契約上の抗弁をもって受益者に

対抗することができると規定されていることからも明らかである。 

また，●（省略）●法上も，第三者受益者は管轄合意に基づく管轄違い

の抗弁を主張することができるとされている。すなわち，●（省略）●確

立した判例法によれば，①当該第三者が，当該契約の第三者受益者（thir10 

d-party beneficiary）である場合，②当該第三者が，グローバルな取引（g

lobal transaction）の当事者であり，当該契約が当該取引の一部であり，

かつ，それらの契約が，同一の時期に，同一の当事者間で，又は同一の目

的のために，締結されたものである場合には，契約当事者でない第三者は，

当該契約における管轄合意条項を行使することができるとされているとこ15 

ろ，本件は，上記①及び②の場合に該当する。 

ウ 原告の各請求は，原告ＡＰ－７５契約から生じ，又はこれに関連する請

求であること 

被告は，本件訴訟において，後記(8)のとおり，仮に被告製品が本件発明

２に係る物の生産にのみ用いる物であるならば，本件発明の各請求項もま20 

た●（省略）●に該当すると主張しており，上記各請求項が●（省略）●

に該当する場合には，●（省略）●になり，また，●（省略）●から，通

常実施権の抗弁ないし権利濫用の抗弁が成立し，原告の請求は棄却を免れ

ない。ところで，●（省略）●の文言は，ＡＰ－７５契約に登場する契約

文言であり，その文言解釈は，原告ＡＰ－７５契約の解釈の問題である。25 

そして，原告ＡＰ－７５契約１１条１１項は，同契約は●（省略）●を規
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定するとともに，●（省略）●を規定している。 

そうすると，本件訴訟において，原告の請求に理由があるか否かを判断

するためには，原告ＡＰ－７５契約の解釈を行うことが必須であるから，

本件訴訟に係る原告の請求は，原告ＡＰ－７５契約に関連する請求に該当

し，●（省略）●裁判所の専属的な管轄権に属するというべきである。こ5 

のことは，原告ＡＰ－７５契約１１条１１項における●（省略）●の範囲

を●（省略）●法に基づいて解釈（「無根拠ではない紛争」がある事例で

関連性を認め管轄合意の適用を認めたＣＡＦＣの判決）しても，また●（省

略）●法から離れて解釈しても同様であるし，また，原告ＡＰ－７５契約

の当事者の合理的意思にも合致する。 10 

エ したがって，本件訴えに係る原告の各請求については，●（省略）●裁

判所の管轄に専属的に服する旨の合意が存在するから，日本の裁判所は本

件訴えについて国際裁判管轄を有しない。 

なお，被告は，平成２８年７月２７日，原告による●（省略）●の行為

が被告に対する義務に違反し，反競争的行為であるとして，●（省略）●15 

裁判所に訴訟を提起した。●（省略）●の文言を含め，原告ＡＰ－７５契

約の解釈は，当該問題について専属的な管轄権を有する当該裁判所により，

当該訴訟において行われることになる。したがって，この問題について，

日本の裁判所において重ねて審理・判断することは妥当ではない。かかる

観点からも，日本の裁判所は本件訴えについて国際裁判管轄を有しないと20 

いうべきである。 

(2) 争点２（差止請求等に係る訴えの利益があるか） 

（原告の主張） 

被告自社製品の製造・販売等の差止請求及びそれに伴う被告自社製品ない

しその半製品の廃棄請求及び製造設備の除却請求に係る訴えには，訴えの利25 

益がある。 
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（被告らの主張） 

原告は，本件訴訟において，被告らに対する被告自社製品の製造・販売等

の差止請求をしているが，平成３０年６月２１日に行われた東京地方裁判所

平成３０年（ヨ）第２２０６１号事件の第２回審尋期日において，原告と被

告らとの間で裁判上の和解が成立した。当該和解においては，和解条項の第5 

２項として，「被告ら（本件訴訟における被告ら）は，磁気テープカートリ

ッジ『ＬＴＸ６０００Ｇ』（本件訴訟における被告自社製品）を製造し，販

売し，輸出し，又は販売の申出をしない。」ことが定められた（乙２０７）。 

上記和解条項の第２項は，原告が本件訴訟において，被告らに対する差止

請求として求めている給付の内容と同一内容の給付を実現するものであり，10 

上記和解が成立したことにより，原告はかかる給付を実現するための債務名

義を既に取得したものである。かかる原告に対し，同一内容の債務名義を重

ねて付与しなければならない理由は何ら存在しない。 

したがって，原告の本件訴えのうち，差止請求に係る部分は，上記和解成

立により訴えの利益を失ったものであり，不適法であるから，却下されるべ15 

きである。また，差止請求に係る訴えが不適法なものである以上，これに付

帯する被告自社製品・半製品の廃棄請求及び製造設備の除却請求に係る訴え

もまた不適法なものであるから，同様に却下されるべきである。 

(3) 争点３（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか） 

ア 被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点３－１） 20 

（原告の主張） 

被告製品の磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（以下

「ＰＳＤ」ということがある。）は５８８８ｎ㎥である（被告製品の構成

１ｂ）から，構成要件１Ｂを充足する。 

（被告らの主張） 25 

被告製品が構成１ｂを有すること，及び構成要件１Ｂを充足することは，
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いずれも否認する。構成要件１Ｂの，「磁性層表面の１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度」との文言は不明確であるから，そもそも，構成要件

１Ｂについて構成要件充足性を論じることはできない。また，原告は，被

告製品について，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は

５８８８ｎ㎥であると主張するが，原告がここでいう「磁性層表面の１０5 

μｍピッチにおけるスペクトル密度」は，構成要件１Ｂの上記文言をその

まま引き写したものにすぎず，それ自体不明確であるから，結局，原告は

被告製品の構成を十分に特定して主張していない。 

また，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定

方法・条件の解釈いかんによっては，「磁性層表面の１０μｍピッチにお10 

けるスペクトル密度」が「８００～１００００ｎ㎥」であることの立証が

ないことに帰する可能性があるので，かかる観点からも，構成要件１Ｂの

充足性は争う。 

イ 被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点３－２） 

（原告の主張） 15 

(ｱ) 被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度は４４６６８ｎ㎥である（被告製品の構成１ｃ）から，構成要件１

Ｃを充足する。 

(ｲ) 乙５８，５９の測定結果が信用できないこと 

a 乙５８で示される測定結果に係る測定条件（測定エリア）は「２９20 

０×２２０μ㎡」であり，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度」を測定するための測定条件（測定エリア：２４

０μｍ×１８０μｍ（本件明細書１・段落【００１３】））とは異な

るから，乙５８の測定結果は，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度」を示すものではない。また，乙５９は，測25 

定エリアを「６２４×４６８μ㎡」とした場合の測定結果であるとこ
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ろ，かかる測定条件（測定エリア）は，やはり構成要件１Ｃにいう「１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するための測定条件（測

定エリア：２４０μｍ×１８０μｍ）とは異なるから，乙５９の測定

結果もまた構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度」を示すものではない。このとおり，乙５８及び乙５９は，被告5 

製品が構成要件１Ｃを充足する構成を備えていないことを示す証拠と

して不適切である。 

b 乙５８は適切な条件で１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測

定したものではないこと 

乙５８には，新潟県工業技術総合研究所が保有する非接触光学式粗10 

さ測定機である三次元構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」

の対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２倍として，被告

製品を測定した測定結果が示されている。原告が，上記測定機の状態

について，Ｗｙｋｏ社製測定機のメンテナンスを行っている専門業者

であるブルカー・エイエックスエス株式会社（以下「ブルカー社」と15 

いう。）に検証を依頼したところ，「１０倍対物＋２倍中間レンズの

フォーカスがずれている（＝正確な表面からのコントラストが取れな

い）」ため，磁気テープのＰＳＤ値を正確に測定することができない

状態にあることが判明した（甲５１，５２）。「コントラストが取れ

ない」のは，乙５８もまったく同様である（例えば乙５８・７頁のSu20 

rface Dataの図参照）。そして，新潟県工業技術総合研究所の研究員

によれば，同センター保有の「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」は，ここ

数年，製造メーカーによる機器の状態確認及びメンテナンスが一切行

なわれていないとのことであった。したがって，ブルカー社による検

証（平成２９年１０月１７日）の約１年前に被告ソニーが上記測定機25 

を用いて被告製品を測定した時点（平成２８年１０月２８日）におい
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ても，同測定機の対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２

倍として磁気テープのバックコート層を検体とした場合，正確な測定

を行える状態になかったと考えられる。上記に加え，乙５８の記載そ

れ自体が不合理であり，信用性に疑義がある。まず，乙５８には「Ｗ

ｙｋｏ社製ＮＴ３３００」のキャリブレーションが行われたかどうか5 

について一切記載がないため，それが行われていたかどうか定かでな

い。また，乙５８には具体的な測定結果を裏付ける資料がなく，乙５

８・別紙１記載の各数値について，それを裏付ける資料が開示されて

おらず，その信用性が乏しい。このように，乙５８の測定結果は，被

告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を10 

正しく測定したものということはできず，その証拠価値は否定される

べきである。 

c 乙５９も信用できないこと 

乙５９では，対物レンズの倍率を５倍，中間レンズの倍率を２倍と

いう低倍率のレンズの組み合わせを選択しているところ，乙５９に係15 

るSurface Data（例えば乙５９・７／１０頁に示される図）は，乙５

８に係るSurface Data（例えば乙５８・７頁の図）と同様に（あるい

はそれ以上に）コントラストが劣っている。 

上記ｂのとおり，乙５８に係るSurface Dataでさえフォーカスがず

れていてコントラストが取れておらず，表面の形状が全体的にぼやけ20 

てしまい測定を行うには不適切であるのだから，それよりも同程度（あ

るいはそれ以上に）コントラストが取れておらず表面の形状がぼやけ

ている乙５９に係る測定が不適切であることは明らかである。これは，

レンズの倍率が小さいと，表面の微細な形状まで観測することができ

ず，表面の微細な粗さを正確には測定できないという技術常識にも合25 

致する。 
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よって，乙５９は，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッ

チにおけるスペクトル密度を立証する証拠として信用性を欠くことは

明らかである。 

(ｳ) 「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の解釈について 

本件明細書１・段落【００１３】において，測定機の記載は「非接触5 

光学式粗さ測定機」として特定され，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」と

の記載はあくまで括弧書きにすぎないことからしても，「１０μｍピッ

チにおけるスペクトル密度」との用語は，「非接触光学式粗さ測定機」

を用いて測定される１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を意味する

ものと解釈すべきであって，必ずしも「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に10 

限定されるものではない。また，１０μｍピッチにおけるスペクトル密

度の測定における測定エリアについては，本件明細書１・段落【００１

３】に「２４０μｍ×１８０μｍ」という具体的な記載があるが，かか

る記載に接した当業者においては，使用する測定機において，測定エリ

アが，「ＨＤ２０００を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」15 

として測定した場合の測定エリア」と評価できる測定エリアを意味する

ものと理解する。この点，特許法７０条は，発明の技術的範囲の認定に

おいて，明細書その他の記載を斟酌すべきことを規定しており，クレー

ムの文言を明細書の記載を斟酌して解釈することは，むしろ特許法上予

定されたものである。 20 

なお，被告らは，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」は，現在，入手ない

し利用することができない状態にあると主張するが，そもそも，測定機

が「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定されることはないし，現在入手

ないし利用することができない状態でもない。 

(ｴ) 追加実験（甲６２）の結果 25 

原告は，被告製品が構成要件１Ｃを充足することを立証するため，公
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証人立会いの下，原告が保有する非接触光学式粗さ測定機である三次元

構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を用いて，原告訴訟代理

人が市場で購入した被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度を測定した。そうしたところ，被告製品が構成要

件１Ｃを充足することが改めて確認された。 5 

なお，測定エリアは「２３６．４μｍ×１７９．６μｍ」であり，対

物レンズの倍率を５０倍，中間レンズの倍率を０．５倍とした 。また，

実験に用いた「ＨＤ２０００」の状態について，ブルカー社に検証を依

頼したところ，「光学系が良好なため，５０倍対物＋０．５倍中間レン

ズの組み合せで磁気テープのＰＳＤ値を正確に測定することができる」10 

状態とのことであった（甲５１，５２）。 

測定に先立ち，キャリブレーションが行われたことは公証人が確認し

ている。また，サンプル数について，原告は侵害立証のために５個のサ

ンプルを作成し，各サンプルについて５か所ずつ（計２５か所）スペク

トル密度を測定したところ（甲６２），これらは全て構成要件１Ｃが規15 

定する数値範囲内にあった。 

(ｵ) 乙９２は信用性を欠くこと 

a キャリブレーションを行わない状態での測定 

原告は，偶然にも，被告ソニーと同時期に，ＮＴ９１００を使用し

て被告製品のスペクトル密度の測定を試みていた（甲６１）。平成２20 

９年１１月２０日，原告はＮＴ９１００を使用して被告製品のスペク

トル密度の測定を試みたものの，この時ＮＴ９１００はキャリブレー

ションが正しく行えない状態であった。かかる状態での測定結果はト

レーサビリティが確保できず，その測定値の信頼性は乏しいものでは

あったが，原告は，機器の状態確認のため，キャリブレーションを行25 

わずに被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度を測定した。
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そうしたところ，被告製品のバックコート層表面のＰＳＤの測定値は

１８５４０ｎ㎥（１０μｍピッチ）であったが，測定結果に係るSurf

ace Dataの画像がぼやけていたので（甲６１・別紙１上図），対物レ

ンズのフォーカスがずれていることが疑われた。そこで，原告は施設

の担当者に了解をとったうえで，その立会いの下，対物レンズのフォ5 

ーカスを可能な限り調整し，再度測定したところ，測定値は３６１２

０ｎ㎥（１０μｍピッチ）となった（フォーカス調整後の測定結果に

係るSurface Dataの画像は甲６１・別紙２上図のとおりである。）。 

b キャリブレーションを行った状態での測定 

平成２９年１１月３０日，原告従業員は，施設担当者からＮＴ９１10 

００のキャリブレーションが正しく行えることを確認した旨の連絡を

受けて，被告製品のバックコート層表面のスペクトル密度を測定した

（甲６１）。この時，原告従業員は，レンズのフォーカスを正しく調

整し，キャリブレーションを行い，ＮＴ９１００が被告製品の正確な

スペクトル密度の値を測定できる状態にあることを確認してから測定15 

を開始した。そうしたところ，測定結果から，被告製品のバックコー

ト層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８

００００ｎ㎥の範囲内にあり，被告製品が構成要件１Ｃを充足するこ

とが改めて確認された。 

c 乙９２の測定時において，ＮＴ９１００の対物レンズのフォーカス20 

がずれており，ＰＳＤ値を正確に測定できる状態になかった蓋然性が

高いこと 

上記a及びbで述べた事実に照らせば，乙９２に係る測定時において，

ＮＴ９１００の対物レンズのフォーカスがずれており，ＮＴ９１００

はＰＳＤ値を正確に測定できる状態になかった蓋然性が高いことが理25 

解できる。すなわち，①平成２９年１１月２０日のフォーカス調整前
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（フォーカスがずれた状態）の測定結果と，②同日のフォーカス調整

後（フォーカスが合った状態）の測定結果を比べると，両者の測定値

は２倍程度異なっている。一般に，フォーカスがずれているとコント

ラストが取れないため，ＰＳＤ値がかなり低い値となることが知られ

ているところ（甲５２），上記①と②の測定結果の相違は，フォーカ5 

スがずれていることによるものと特定できる。また，上記①の測定結

果（平成２９年１１月２０日のフォーカス調整前（フォーカスがずれ

た状態））と，乙９２に示された測定結果を比べると，ほぼ等しい値

になっている。ＮＴ９１００の使用記録上，被告ソニーが測定を行っ

たとする平成２９年１１月１０日から上記①の測定が行われた同月２10 

０日までの間に，本顕微鏡が使用された記録は存在しなかった（甲６

１）。したがって，乙９２に係る測定は，上記①の測定と同様に，フ

ォーカスがずれた状態で行われた蓋然性が高い 。 

以上のとおり，乙９２は，「被告製品のバックコート層の１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度が，クレーム範囲内に入らないこと等」15 

を立証趣旨とする証拠として不適切であり，これに基づく被告らの主

張は成り立たない。 

(ｶ) 原告が行った追加実験によって被告製品が構成要件１Ｃを充足するこ

とが改めて確認されたこと 

今般，原告は，被告製品が構成要件１Ｃを充足することをより一層明20 

らかにするため，公証人立会いの下，原告が保有する非接触光学式粗さ

測定機である三次元構造解析顕微鏡「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」，及

び，（住所は省略）所在のナノ・マイクロ産学官共同研究施設ＮＡＮＯ

ＢＩＣ（以下「ＮＡＮＯＢＩＣ」という。）が保有する「Ｗｙｋｏ社製

ＮＴ９１００Ａ」を用いて，原告訴訟代理人が市場で購入した被告製品25 

のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定
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した。これらの測定において，原告は，従前と同様に，測定に先立ち各

測定機器のキャリブレーションを行い，また対物レンズの状態を正しく

調整した 。「ＨＤ２０００」を用いた測定における測定エリアは「２３

６．４μｍ×１７９．６μｍ」であり，対物レンズの倍率を５０倍，中

間レンズの倍率を０．５倍とし，「ＮＴ９１００Ａ」を用いた測定にお5 

ける測定エリアは「２２７μｍ×１７０μｍ」であり，対物レンズの倍

率を５０倍，中間レンズの倍率を０．５５倍とした（甲６４，６５）。 

いずれの測定結果も構成要件１Ｃの規定する範囲内（２００００～８

００００ｎ㎥）であり，被告製品が構成要件１Ｃを充足することが改め

て示された。 10 

(ｷ) 被告らの測定は，対物レンズの選択・調整の点で，スペクトル密度を

正しく測定したとはいえない 

被告ソニーは，対物レンズの倍率として「１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度」を正確に測定するには低過ぎる倍率（５倍及び１０倍）

を選択しており（乙５８，５９），また，対物レンズの倍率として５０15 

倍を選択している場合（乙９２）においては，対物レンズを正しく調整

しないまま測定を実施しており，「１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度」を正確に測定できていない。 

このことは，Ｗｙｋｏ社製測定機のメンテナンスを行っている専門業

者であるブルカー社のレポート（甲６６），専門家であるＡ教授の鑑定20 

意見書（甲６７），及び原告による再現実験（甲６４，６５）により，

より一層明らかである。 

(ｸ) 被告らの証拠に係る各測定方法がスペクトル密度の測定に不適切であ

ること 

Ａ教授の鑑定意見書（甲６７）やブルカー社のレポート（甲６６）で25 

説明されているとおり，非接触光学式粗さ測定機を使用した磁気テープ
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表面のスペクトル密度の測定においては，①測定機のキャリブレーショ

ンを行うことが前提であり，さらに，②対物レンズが適切な状態，すな

わち，（ｉ）測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合ってい

る状態で，かつ，（ｉｉ）コントラストの高い干渉縞が生じる状態（測

定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路長がほぼ等し5 

くなるように設定された状態）にあることが必須である。したがって，

測定に際し対物レンズが適切な状態にあることは必ず確認されなければ

ならない。 

このように，スペクトル密度を正しく測定するためには，測定機の状

態を確認し，測定機を適切な状態とするために正しく操作することが必10 

須であって，第三者が保有する測定機器を用いたからといって，それだ

けを以てしても正しい測定結果が得られるわけではない。 

そして，被告らが提出する実験（乙９８ないし１００）においては，

いずれも対物レンズの状態が不適切なままであった。さらに，乙５９及

び１０３の作成者であるＭＶＡ Scientific Consultants（以下「ＭＶＡ」15 

という。）に至っては，本件特許１の対応米国特許に係る米国ＩＴＣ手

続において被告ソニーから依頼を受けて被告製品のスペクトル密度の測

定を行い，それを理由に原告の測定依頼を拒絶しており，そもそも「中

立的な第三者」と評価することはできない。  

(ｹ) スペクトル密度の正しい測定方法 20 

被告らは，「コントラストが取れない」（甲５１，５２）との記載の

意味が不可解であると指摘しているが，甲５１及び５２にいう「コント

ラストが取れない」 状態とは，「Surface Dataに示される表面粗さの俯

瞰図がぼやけてしまう状態」を指しており，文字通り非接触光学式粗さ

測定機の検出器でピンボケした画像が検出されてしまうということであ25 

って，かかる状態は対物レンズのフォーカスがサンプル表面に合ってい
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ないことに起因する。そして，「Surface Dataに示される表面粗さの俯

瞰図がぼやけて」いると，実際のサンプル表面の形状よりも滑らかなデ

ータしか取得できない結果，スペクトル密度の値を正確に測定すること

ができない。 

乙１０３に係る測定は，対物レンズが不適切な状態で行われた可能性5 

が高く，被告製品が構成要件１Ｃを充足しないことを示す証拠として信

用性を欠く。 

非接触光学式粗さ測定機を使用したスペクトル密度の測定に際し，対

物レンズの状態を確認した上で測定を行うことは技術常識であるところ

（甲６５，７２，７４），原告（及び後述する第三者機関）が，かかる10 

正しい測定方法を以て，時間・場所を変えて何度測定してみても，被告

製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は

常に構成要件１Ｃで規定する数値範囲（２００００～８００００ｎ㎥）

内（具体的には，被告製品６巻，測定サンプル２２個，のべ６６箇所全

ての測定結果が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であった（甲８，15 

６１，６２，６４））であり，構成要件１Ｃを必ず充足する結果となっ

た。一方，被告ソニーは，原告が被告ソニーによる測定の信用性を否定

する主張を行ったのに対して何ら技術的な反論をせずに，単に，公の機

関が保有する測定機器で測定すれば正しい値を検出できるなどと述べる

にすぎない。加えて，Ｂ氏の供述書も何ら被告らの測定の信用性を裏付20 

けるものではない。 

したがって，被告らが提出する証拠に係る測定結果において１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度の測定値が著しく低い値を示しているの

は，これらの測定が，対物レンズの状態確認を行わないまま，同レンズ

が不適切な状態において行われたためであると考えざるを得ない。 25 

(ｺ) 第三者機関による測定結果 



30 

 

第三者機関である株式会社三井化学分析センター（以下「三井化学分

析センター」という。）から，被告製品のバックコート層表面の１０μ

ｍ近傍ピッチにおけるスペクトル密度の値の報告を受けたところ，全て

の測定結果が構成要件１Ｃが規定する数値範囲（２００００～８０００

０ｎ㎥）内であった（甲７６）。原告は，上記第三者機関に測定を依頼5 

する際，同機関においては，測定に際し，上述した対物レンズの正しい

調整を行うことの確証を得ている。 

(ｻ) 本件発明１におけるスペクトル密度の測定，算出条件 

本件発明１におけるバックコート層表面の「１０μｍピッチにおける

スペクトル密度」（構成要件１Ｂ及び１Ｃ）の測定，算出条件は，本件10 

明細書１の段落【００１３】及び当業者の技術常識に基づくものである。

これを改めて整理して記載すると以下のとおりである。 

①測定機器 

Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及びこれと同じＷｙｋｏ社の白色干渉方

式の後継機種（段落【００１３】） 15 

②測定モード 

ＰＳＩモード（出願時における当業者の技術常識：ＨＤ２０００ O

perator’s Guide（甲７９。以下「ＨＤ２０００測定ガイド」という。）） 

③対物レンズの倍率 

５０倍（出願時における当業者の技術常識：甲６５，６７） 20 

④測定面積より導かれるＣＣＤの認識精度 

測定面積「２４０μｍ×１８０μｍ」の記載により導かれるＣＣＤ

の認識精度。すなわち，サンプリング長基準で，０．３４～１．５８

μｍ（段落【００１３】，出願時における当業者の技術常識） 

⑤対物レンズの焦点合わせ 25 

測定に先立ち，対物レンズの焦点が測定サンプルの表面に合い，か
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つ，干渉縞への焦点を合わせた状態（コントラストの高い干渉縞が生

じる状態）になるような焦点合わせを行う（出願時における当業者の

技術常識：甲６５，６７，７９）。 

⑥ＰＳＤの算出 

Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及びその後継機種の付属ソフトウエアで5 

あるVisionTM（甲７９，８０）を用いて自動計算する。 

この点，以下で説明するとおり，原告が提出した実験（以下「原告実

験」という。）においては，上記①～⑥の条件を全て満たしているから，

ＰＳＤの測定及び算出は正確なものであり，その結果も採用に値するも

のである。これに対し，被告らが提出した実験（以下「被告実験」とい10 

う。）においては，上記③及び／又は⑤の条件が満たされておらず，こ

の点が，被告実験により得られるSurface Dataの俯瞰図における「ぼや

け」の原因となっている。そして，このようなSurface Dataの俯瞰図に

おいて「ぼやけ」を生じるデータは，ＰＳＤを正しく算出するための基

礎とはなり得ないから，被告実験の結果はこれを採用するに値しない。 15 

(ｼ) 被告製品は構成要件１Ｃを充足する 

以下の表にまとめるとおり，原告に係る甲８，甲６１，甲６２，甲６

４，甲６５，甲７６の実験及び今回提出した甲８６の実験は，全て，上

記①～⑤の条件を満たしている。なお，甲８には，対物レンズの焦点合

わせの点について記載がないが，今般確認したところ，これらの実験に20 

おいても同様に事前に，対物レンズの調整が行われていた（甲８７）。

そして，これらの実験に基づいて算出される被告製品のバックコート層

表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，３０９０３～５

５４４０ｎ㎥の範囲である。しかも，各実験において，得られたＰＳＤ

の値はいずれも同程度の値であり，これも，原告実験の正確さを裏付け25 

ている。よって，被告製品は構成要件１Ｃを充足する。 
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 甲8 甲61 甲62 甲64 甲65 甲76,78 甲86 

①測定機器  HD2000 NT9100A HD2000 HD2000 NT9100A NT1100 NT9100A 

②測定モード  PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

③対物レンズ  x50 x50 x50 x50 x50 x50 x50 

中間レンズ  x0.5 x0.55 x0.5 x0.5 x0.55 x0.5 x0.55 

測定エリアμ㎡  236.4 

x179.6 

227 

x170 

236.4 

x179.6 

236.4 

x179.6 

227 

x170 

245 

x186 

227 

x170 

④サンプリング長 

µm 
0.79 0.36 0.79 0.79 0.36 0.34 0.36 

サンプリング長nm

（実測・参考）  

751.60 354.83 751.60 751.60 354.83 333.69 354.83 

⑤対物レンズ焦点

合わせ  

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10μm近傍  

PSD値n㎥  

44668 35260 

～47560 

35481 

～46744 

30903 

～45709 

41080 

～44180 

36850 

～55440 

35260 

～47560 

この点，被告らは甲６２に記載の測定に用いられたＨＤ２０００が，

実験当時スペクトル密度を正常に測定することができる状態であったか

否か依然として不明であると主張するが，甲６２に記載の測定に用いら

れたＨＤ２０００が，その当時，正常に動作しており，被告製品のスペ

クトル密度を正常に測定することができる状態であることについては，5 

ブルカー社の見解書（甲５１，６６）で確認されているとおりである。

なお，被告らは，「少なくとも約２３年間，メーカーによるサポートを

受けておらず，原告もこの点を争っていない。」と主張するが，当該Ｈ

Ｄ２０００については，定期的なメンテナンスが行われており，常に正

しい測定環境を維持してきたことから，ブルカー社の見解書（甲５１，10 

６６）において，スペクトル密度を正常に測定することができる状態で

あることの確認を受けることができたのである。よって，被告らの主張

は失当である。 

(ｽ) 被告実験の実験条件は不適切であり，その結果は採用できない 

a 以下に被告実験の実験条件及びその結果を示す。以下の表から明ら15 

かなとおり，被告実験は，構成要件１Ｃに係るＰＳＤの測定，算出に

おいて，満たすべき条件①～⑤のいずれか一つ又は複数を満たしてい

ない。より具体的に言えば，被告実験におけるＰＳＤの測定条件は，
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ＰＳＤの算出の基礎となる表面プロファイルの認識に大きく影響を与

える③及び／又は⑤の条件を満たしていない。よって，被告実験は，

いずれも，実験条件として不適切であるから，その結果は採用できな

い。 

 乙58 乙59 乙92 乙98 乙99,100 乙101 乙103 

①測定機器 NT3300 NT9100 NT9100A NT9100A NT9100A NT3300 NT9100 

②測定ﾓｰﾄﾞ PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI PSI 

③対物ﾚﾝｽﾞ x10  × x5 × x50 x50 x50 x50 x10× x50 

中間ﾚﾝｽﾞ x2 x2 x0.55 x1 x0.55 x1 x2 x0.55 

測定ｴﾘｱ 

μ㎡ 

291 

x221 

624 

x468 

227 

x170 

125 

x94 

227 

x170 

125 

x94 

291 

x221 

230 

x172 

④ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ

長µm 

0.42 0.99 0.36 0.2 0.36 0.2 0.42 0.42 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ長n

m（実測値・

参考）  

395.99 977.30 354.83 195.39 354.83 195.72 395.99 359.76 

⑤対物ﾚﾝ ｽ ﾞ

焦点合わせ  

なし× なし× なし× なし× なし× なし× なし× なし× 

10µm近傍 

PSD値n㎥ 

6770 

～11302 

5799 

～10611 

11950 

～16740 

14170 

～19540 

18080 

～19980 

12050 

～16510 

13750 

～16110 

15611 

～17937 

その他      対物ﾚﾝｽﾞ不

良（ﾌｫｰｶｽ不

良）× 

  

b この点をより具体的に述べると以下のとおりである。まず，乙５８，5 

乙５９，乙１０１においては，対物レンズとして５倍，あるいは１０

倍という明らかに低倍率のものを用いている。しかも，被告実験にお

いては，いずれの実験においても，実験に先立ち対物レンズの焦点合

わせを行った形跡はない。事実，被告らが，「対物レンズのフォーカ

スの調整」については，「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」のマニュアルに10 

記載されていないと主張していることからすると，対物レンズの調整

を行っている可能性は極めて低い。そうすると，これらの実験におい

ては，ＰＳＤの算出の基礎となる，表面プロファイルデータを正確に

取得できない状態で取得されたことは明らかである。 

さらに，乙５８と乙１０１は，実験条件が同じであるにもかかわら15 

ず，その下限値を比較した場合に，２倍程度の大きな値の開きがある。

同じ条件を採用しているにもかかわらず，このように値が異なるとい
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うことは，被告実験の杜撰さを物語るものである。 

c また，乙９９及び１００については，当該実験で用いられたあいち

産業科学技術総合センターの「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ９１００Ａ」に関し

ては，甲７３で立証されているとおり，対物レンズが不適切な状態に

あったことが確認されている。よって，これらの実験においては，実5 

験条件が不適切であることは明らかである。さらに，乙９２，乙９８，

乙９９，１００及び乙１０３においては，対物レンズの焦点合わせが

行われていない。よって，これらの実験も不適切な実験条件に基づい

てなされたものであるから，その実験結果は採用できない。 

しかも，乙９２，乙９８，乙９９，１００及び乙１０３の実験結果10 

を，乙１０１の実験結果と対比すると，これらの実験結果が信用でき

ないことが明らかとなる。すなわち，これらの実験においては，５０

倍の対物レンズが用いられており，サンプリング長も０．４９μｍの

条件が採用されているが，得られたＰＳＤの値は，１０倍の対物レン

ズを用いた乙１０１の実験結果とさほどかわらない。１０倍程度の対15 

物レンズの倍率では，微小なピッチの強度を検証するための測定サン

プルの微細な表面形状を正確に測定することができないことについて

は，甲６５，６７に記載されているところ，１０倍の対物レンズと５

０倍の対物レンズを用いて行った実験のＰＳＤの値がさほどかわらな

いということはあり得ない。そうすると，乙９２，乙９８，乙９９，20 

１００及び乙１０３の実験においては，焦点合わせを敢えて行なわず，

焦点をぼやかした状態で実験を行った可能性が高く，その結果として，

乙１０１の実験結果と同程度の値が得られたと理解するのが合理的で

ある。 

d さらに，乙９２，乙９８及び乙１０３で得られたSurface Dataの画25 

像については，専門家により，いずれもぼやけているとの指摘が明確
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にされている（甲６５，８３）。特に，Ｃ意見書（甲８３）において

は，乙９８及び乙１０３のSurface Dataについて，甲６５と比較した

具体的な見解が述べられている。すなわち，乙９８及び乙１０３のSur

face Dataは，同じ実験条件で行われた甲６５の実験で得られたSurfac

e Dataに比べて，高い位置を示す点の大きさが大きく，画像自体が鮮5 

明でないこと，言い換えれば，焦点がきちんと合っていれば認識でき

るはずの点が認識できなかった可能性が高いこと，そして，その原因

が，レンズの焦点位置に試料が設置されていなかったことに起因する

との指摘がされている。なお，焦点がきちんと合っていない場合に，

２つの頂点（突起）が，１つの頂点として認識されてしまう原理は，10 

図（甲８３・５頁）で説明されるとおりである。 

よって，甲６５，甲８３で述べられているとおり，乙９８及び乙１

０３の結果はいずれも試料の状態を正確に認識かつ反映しておらず，

信ぴょう性が低いから，乙９２，乙９８及び乙１０３の実験結果は採

用できない。 15 

ちなみに，甲６５と同じＮＴ９１００Ａを用いた甲６１及び甲８６

の実験においても，そのSurface Dataの画像は，甲６５と同様に，各

点が細かく，かつ，画像が鮮明である。この点も原告実験が信頼でき

るものであり，かつ，原告実験の結果が正しいことを裏付けるもので

ある（より大きな画像データは甲９１及び甲８６－３。）。 20 

e 被告実験において，不適切な実験条件が採用されていることは他の

観点からも説明できる。すなわち，乙９９，１００の実験で用いられ

たあいち産業科学技術総合センターの「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ９１００Ａ」

に関しては，対物レンズが不適切な状態にあったことが確認され（甲

７３），このような不適切な状態の対物レンズを用いた実験において25 

得られたＰＳＤの値が信用に値するものではなく採用できないが，注
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目すべきは，乙９２，乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験で得られ

たＰＳＤの値も，乙９９，１００の実験結果とさほどかわらないとい

うことである。対物レンズの調整が行われずフォーカスが不適切な状

態にある対物レンズを用いた乙９９，１００の実験結果と，乙９２，

乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験結果がほぼ整合するということ5 

は，乙９２，乙９８，乙１０１及び乙１０３の実験も，不適切な条件

の下に行われた実験であり，採用し得ないものであることを明確に示

すものである。 

f 以上のとおり，被告実験の実験結果は採用できない。 

(ｾ) 乙１０５について 10 

被告らは，乙１０５の実験に関して，国立大学法人香川大学（以下「香

川大学」という。）が「試験片表面に焦点が合い，かつ，干渉縞が現れ

た状態で測定を行っており」と主張しているが，乙１０５を見ても，対

物レンズを事前調整したこと，すなわち，「サンプルの表面に対物レン

ズのフォーカスがあっている状態とし，かつ，コントラストの高い干渉15 

縞が生じる状態」に対物レンズの事前調整を行った上で試験片の測定を

行ったとは記載されていない（特に「参照面の位置の調整」については

何ら言及されていない。）。そうすると，おそらく乙１０５では，対物

レンズ内の参照面の調整を行わず，単に，試験片上で対物レンズの位置

を調整することにより焦点合わせを行おうとしたものと推察されるが，20 

そのような手法では，到底，適切な測定状態に調整がされたとは言い難

い。実際，乙１０５で得られたSurface Dataも被告によるこれまでの実

験と同様に，頂点を示す点が大きく，画像が鮮明でない，いわゆるぼや

けた状態であるが，乙１０５の実験においては，「干渉縞の発生」のみ

に依拠した正確でない対物レンズの調整が行われたと考えれば，他の被25 

告実験と同様に辻褄が合う。つまり，被告らにおいては，参照面自体の
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調節を行わず，「干渉縞の発生」を拠り所として対物レンズを上下させ

ることのみによって調整を行おうとするから，測定サンプルの表面にき

ちんと焦点が合わず，結果として，Surface Dataの画像が鮮明でなくな

るのである。よって，このような不適切な状態で行われた乙１０５の実

験結果（ＰＳＤの値）も採用することができない。 5 

(ｿ) 原告による追加実験について 

原告は，念のため，乙１０５の実験が行われた香川大学にて，同じ機

種を用いて，実験を行った（甲９２）。対物レンズの事前調整を行った

上で実験を行ったことについては，甲９２に明記されているとおりであ

る。しかるところ，原告のこれまでの実験と同様に，構成要件１Ｃに係10 

るＰＳＤの値は，３９２８０～４２９６０ｎ㎥であり，本件発明１の構

成要件１Ｃを充足するものであった。 

また，原告は，ＨＤ２０００を用いた実験において，測定面積「２４

０μｍ×１８０μｍ」で決まるＣＣＤの認識精度の範囲であれば，１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度が３９８１１～５０１１９ｎ㎥の範15 

囲であり，既に行った甲８，甲６２及び甲６４の実験結果とほとんど変

わらないことを確認した（甲９３）。よって，被告製品が構成要件１Ｃ

を充足することは，一層明らかになった。 

(ﾀ) 乙Ａ１ないし３について（第３事件のみの主張） 

乙Ａ１～乙Ａ３の実験は，本件発明１に係るＰＳＤ測定において満た20 

すべき条件を満たしていないから，採用できない。 

まず，乙Ａ２及び乙Ａ３によれば，被告らの実験は，ＮＴ１１００を

用い，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の条件で測定がされている。

しかし，甲８９（ＮＴ１１００スペックシート）によれば，ＮＴ１１０

０において，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の条件で選ばれるサン25 

プリング長は，０．１７×０．２０であるところ，本件発明１において
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満たすべきサンプリング長基準の条件である「０．３４～１．５８μｍ」

を満たしていない。ちなみに，被告らの実験において採用されたサンプ

リング長は，本件発明１において規定されるよりも小さすぎる（つまり

ＣＣＤの認識精度が良すぎる）ため，被告らの実験においては，被告製

品の本来のＰＳＤの値よりも，値がかなり大きくなったと推察される。 5 

また，乙Ａ２及び乙Ａ３においては，測定に先立ち，対物レンズの調

整を行った旨の記載がないから，対物レンズの焦点合わせを行っていな

い可能性がある。 

 ちなみに，被告らが，先に提出した，対象製品のバックコート層のＰ

ＳＤの値は，全て，構成要件Ｃの下限値である２０，０００ｎ㎥を下回10 

るものであった（乙５８，乙５９，乙９２，乙９８，乙９９，１００，

乙１０１及び乙１０３）。しかし，乙Ａ２及び乙Ａ３においては，被告

製品のバックコート層のＰＳＤの値は，８０，０００ｎ㎥を上回ってお

り，不自然である。 

（被告らの主張） 15 

(ｱ) 被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲ではなく，被告製品は構成要

件１Ｃを充足しない。 

(ｲ) 被告の従業員及び被告から委託を受けた測定機関による測定の結果 

被告の従業員が実施した測定の結果（乙５８），及び被告から委託を20 

受けた測定機関（ＭＶＡ）が実施した測定の結果（乙５９）によると，

被告製品のバックコート層表面の１０μｍ近傍のピッチにおけるスペク

トル密度は，最大でも１１０００ｎ㎥程度であり，構成要件１Ｃが規定

する範囲の下限である２００００ｎ㎥を大きく下回る。したがって，１

０μｍピッチについても，構成要件１Ｃが規定する範囲内に入らないこ25 

とは明らかである。 
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(ｳ) 「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定条件について 

仮に，原告の主張するとおり，本件明細書１の【００１３】段落に記

載のある，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（ＰＳＤ（１０μｍ））

の測定条件を，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム

文言中に読み込むのであれば，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密5 

度」を測定する際に用いる測定機器は「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に

限定されると解すべきであり，また，測定エリア（測定面積）について

は，「２４０μｍ×１８０μｍ」に限定されると解すべきである。 

しかし，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」は現在，入手ないし利用が不

可能な状態にあり，また，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」と10 

する非接触光学式粗さ測定機も現在，入手ないし利用が不可能な状態に

ある。したがって，現在，本件明細書１の【００１３】段落に記載され

ている，非接触光学式粗さ測定機として「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」

を用い，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」とする「１０μｍピ

ッチにおけるスペクトル密度」の測定を行うことはできない。このよう15 

な，発明の実施可能性が，ある特定の非接触光学式粗さ測定機の入手・

利用可能性に依存するような，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密

度」のクレーム解釈は，不合理であって成り立たないというべきである。 

また，クレーム中に記載が一切存在しない，原告主張の測定エリア「２

４０μｍ×１８０μｍ」を，何故，「１０μｍピッチにおけるスペクト20 

ル密度」のクレーム文言中に読み込まなければならないのか，原告は，

本件明細書１に記載があると説明するのみで，何ら具体的な根拠を示し

ていないし，技術的な観点からも，（一般的な意味における）１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度の測定において，測定エリアが「２４０

μｍ×１８０μｍ」でなくてはならない必然性は存在しない。 25 

以上のとおり，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレー



40 

 

ム文言に，本件明細書１に記載の測定条件を読み込むというクレーム解

釈は成り立たない。 

したがって，構成要件１Ｂ及び１Ｃの「１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度」は，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」で測定したものに限定

されないと解され，また，測定エリア「２４０μｍ×１８０μｍ」で測5 

定したものにも限定されないと解される。 

(ｴ) ＮＡＮＯＢＩＣにおける測定結果 

平成２９年１１月１０日，ＮＡＮＯＢＩＣにおいて，被告製品のバッ

クコート層表面のスペクトル密度の測定を行った（乙９２）。測定には，

ＮＡＮＯＢＩＣが保有する高解像度表面形状計測装置「Ｗｙｋｏ ＮＴ10 

９１００Ａ」を使用した。また，測定に用いる試料は，被告製品の磁気

テープからテープ片を切り出し，それをバックコート層側が上側になる

ように，予め長方形状のメンディングテープを張り付けたスライドガラ

ス上に置き，テープ片の両端を片面テープでスライドガラスに固定した

ものを３点（試料Ｂ－１ないしＢ－３）用意した。その他の測定条件と15 

して，緑色光源にフィルタを適用して，５３５ｎｍの波長の光を照射し，

測定モードはＰＳＩとし，レンズは対物レンズ５０倍，ＦＯＶ（視野）

レンズ０．５５倍の組合せと，対物レンズ５０倍，ＦＯＶレンズなし（１

倍）の組合せの，２通りの組合せで測定を行った。また，スムージング

処理はなし，補正は円筒補正・傾き補正とした。 20 

以上の測定条件の下で測定したところ，いずれの試料についても，１

０μｍピッチ近傍において，２００００ｎ㎥を下回るスペクトル密度の

値が得られた。以上の測定結果からも，被告製品の１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲になく，被告

製品が構成要件１Ｃを充足しないことは明らかである。 25 

(ｵ) 原告による被告製品の測定結果（甲８）が信用できないこと 
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原告は，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲にあることの証拠と

して，２０１６年１２月１６日付分析報告書（甲８）を提出する。しか

し，同分析報告書によると，被告製品のバックコート層表面の１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度は，原告が有する施設において，原告の5 

従業員によって行われたものであり，換言すれば，第三者の関与を完全

に排除して測定が行われたものであるから，測定機器の校正やメンテナ

ンスが適切に行われていたこと，測定それ自体が適切に行われていたこ

とについては，何ら担保されていないのであり，その測定結果は，自ず

と信用性の低いものとならざるを得ない。さらに，前記分析報告書によ10 

ると，被告製品の測定に用いられた機器は，Ｗｙｋｏ社製の「ＨＤ２０

００」とのことであるが，「ＨＤ２０００」については，既に平成５年

にメーカーによるサポートが終了しているところ，原告が被告製品の測

定を行ったのは，前記分析報告書によれば２０１６年（平成２８年）４

月２８日から１１月２５日にかけて，とのことであるから，原告が被告15 

製品の測定に用いた機器は，少なくとも約２３年間，メーカーによるサ

ポートを受けていないことになる。このような測定機器による測定結果

は，にわかに信用することはできない。さらに，前記分析報告書におい

てバックコート表面のスペクトル密度を測定しているサンプルは１点の

みであり，スペクトル密度の値も１点のみ得られている。なお，これに20 

対し，乙５８，乙５９及び乙９２の測定においては，いずれの測定にお

いても３点のサンプルについて測定を行い，いずれのサンプルについて

も，クレームの数値範囲を下回る測定結果が得られている。測定したサ

ンプルの数が多いほど，測定結果の信頼性が高いことは常識であり，か

かる観点からも，前記分析報告書に記載の測定結果は，信用することは25 

できない。 
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以上のとおり，前記分析報告書に記載の，被告製品のバックコート層

表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定結果は信用するこ

とができず，同分析報告書をもって，被告製品のバックコート層表面の

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥

の範囲にあることが立証されているとはいえない。 5 

(ｶ) 被告製品のスペクトル密度の新規の測定結果について 

被告らは，新たに，被告製品のバックコート層のスペクトル密度につ

いて，①ＮＡＮＯＢＩＣ，②ＭＶＡ，③あいち産業科学技術総合センタ

ー，④新潟県工業技術総合研究所の４機関において測定を行った。 

その結果，いずれの機関の測定においても，被告製品のバックコート10 

層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，クレーム数値範囲外の，

２００００ｎ㎥を下回る結果が得られた（乙９８ないし１０１，１０３）。 

(ｷ) 被告らによる被告製品のスペクトル密度の測定結果が信用できること 

被告らが新たに行った被告製品のバックコート層のスペクトル密度の

測定結果（乙９８ないし１０１，１０３），及び，被告らが従前行った15 

被告製品のバックコート層のスペクトル密度の測定結果（乙５８，５９，

９２）は，いずれも信用できるものである。 

すなわち，これらの測定はいずれも，中立的な第三者機関が保有する，

公の利用のために供されている測定機器（非接触光学式粗さ測定機）を

用いて行われたものである。かかる測定機器は，中立的な第三者機関に20 

より公の利用のために供されているという事実それ自体によって，測定

を正常に行うことができるものであることが担保されているということ

ができる。また，測定の手順についても，各測定機器のマニュアルの記

載に従って測定が行われており，測定条件についても，妥当な測定条件

が設定されている。なお，ＭＶＡが行った測定（乙５９，１０３）及び25 

あいち産業科学技術総合センターが行った測定（乙９９，１００）につ
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いては，被告らの従業員ではなく，当該機器を保有する第三者機関の職

員が測定を行ったものであるところ，これらの測定結果は，より一層，

信用性が高いということができる。したがって，被告らが行った被告製

品のバックコート層のスペクトル密度の各測定結果は，信用することが

できる。 5 

これに対し，原告は，被告らが行った測定によって得られた被告製品

のバックコート層表面のスペクトル密度の各測定結果（乙５８，５９，

９２）について，それらの測定結果は信用できないとしてるる主張する。

しかしながら，原告が主張する「コントラストが取れない」の意味が不

明であること，原告が主張する「レンズフォーカス調整」の内容が不明10 

であること，新潟県工業技術総合研究所が保有するＷｙｋｏＮＴ３３０

０に対するブルカー社の見解はいずれも当たらないことから，原告の主

張には技術的に理解不能な点及び不明確な点が多数存在する。それらの

点について原告が合理的な説明をしない限り，原告の主張は失当である

と言わざるを得ない。 15 

(ｸ) 原告による被告製品のスペクトル密度の測定結果が信用性を欠くこと 

原告は，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であることを示す証拠

として，新たに，原告が保有するＷｙｋｏＨＤ２０００を用いて被告製

品のバックコート層のスペクトル密度を測定した結果（甲６２），及び，20 

ＮＡＮＯＢＩＣが保有する「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」を用いて被告製

品のバックコート層のスペクトル密度を測定した結果（甲６１）を証拠

として提出する。 

しかしながら，いずれの測定結果についても信用性に疑問があり，こ

れらの証拠によって，被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにお25 

けるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であること
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が立証されたとはいえない。 

(ｹ) 被告らによるスペクトル密度の測定方法が適切であること 

a 原告は，被告らが行ったスペクトル密度の測定は，「１０μｍピッ

チにおけるスペクトル密度」を正確に測定できていないと主張し，そ

の理由として，対物レンズの倍率として５０倍を選択した測定におい5 

ては，対物レンズを正しく調整しないまま測定を実施している，と主

張する。しかしながら，以下に述べるとおり，原告の主張は失当であ

る。 

b 原告は，非接触光学式粗さ測定機を用いて測定対象の正確な表面形

状を計測するためには，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカ10 

スが合っている状態で，かつ，コントラストの高い干渉縞が発生する

状態に，参照面の位置を調整することが前提となる，と主張する。 

原告の上記主張は，非接触光学式粗さ測定機を用いて測定対象の正

確な表面形状を計測するためには，測定サンプルの表面に対物レンズ

のフォーカスが合っている状態で，かつ，干渉縞が発生する状態であ15 

る必要がある，という限度においては正しい。しかしながら，「測定

サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合っている状態」という

のは，ある厳密な一点を意味するものではない。すなわち，対物レン

ズには，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合った状態

から対物レンズと測定サンプルとの間の距離を変化させても，フォー20 

カスの合った画像がさほど変化しない範囲（焦点深度）が存在し，そ

の範囲内であれば，測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカスが

合っているということができる。同様に，「干渉縞が発生する状態」

というのも，ある厳密な一点を意味するものではなく，干渉縞が発生

する状態には，ある程度の幅が存在する。このことは，「Ｗｙｋｏ Ｎ25 

Ｔ９１００」の操作マニュアル（乙９６）の記載からも明らかである。
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すなわち，当該操作マニュアルには，「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」を

用いた測定においては，まず，対物レンズの上下方向の位置を調整し

て，測定対象の表面にフォーカスが合った状態を探し出し（乙９６・

５－３頁の「１０」），然る後，更に対物レンズの上下方向の位置の

調整を行い，干渉縞が発生する状態を探し出すこと（乙９６・５－４5 

～５－５頁の「１１」及び「１２」）が記載されている。もし，「測

定対象の表面にフォーカスが合った状態」が，ある厳密な一点しか存

在しないのであれば，測定対象の表面にフォーカスが合った状態にお

いて，更に対物レンズの上下方向の位置の調整を行うと，測定対象の

表面からフォーカスがはずれてしまうことになるから，上記のような10 

測定の手順は取れないはずである。しかしながら，実際には，「Ｗｙ

ｋｏ ＮＴ９１００」の操作マニュアルには，上記のとおりの測定の

手順が記載されている。このことからも明らかであるとおり，測定サ

ンプルの表面に対物レンズのフォーカスが合う状態には，ある程度の

幅が存在する。そして，その範囲内で，対物レンズの上下方向の位置15 

を調整することによって干渉縞を発生させることができるのであれば，

原告が主張するところの「フォーカスの調整」，すなわち，参照面の

位置の調整を行うことなく，測定を行うことができるのであり，かか

る測定は適切なものである。 

c 原告が主張するところの「フォーカスの調整」，すなわち，参照面20 

の位置の調整が必要となるのは，測定サンプルの表面にフォーカスが

合った状態において，干渉縞を発生させることができない場合に限ら

れる。このことは，原告自身が証拠として提出した，「フォーカス調

整」の方法について説明した紙（甲７４）にも示唆されている。すな

わち，甲７４には，「この調整でも干渉縞が表示されない場合は調整25 

範囲を超えていますのでメーカー返送して調整が必要となります。」
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と記載されており，ここに記載されている調整が，干渉縞を表示させ

るための調整であることが記載されている。換言すれば，測定サンプ

ルの表面にフォーカスが合った状態において，対物レンズの上下方向

の位置を調整することで干渉縞を発生させることができるのであれば，

原告が主張するところの「フォーカスの調整」を行う必要はないので5 

あり，かかる調整を行わなかったからといって，測定が不適切になる

ものではない。 

d なお，原告は，干渉縞について，「コントラストの高い干渉縞」が

発生している必要があると主張する。 

原告の主張は，一般論としては正しい。しかしながら，どの程度の10 

コントラストの高さの干渉縞であれば適切な測定を行うことができる

か，という点については，明確な基準は存在しない。測定サンプルの

表面にフォーカスが合った状態で，よりコントラストの高い干渉縞を

発生させることができれば，その分，測定対象の表面形状をより正確

に測定することができるのかも知れないが，どこまで干渉縞のコント15 

ラストを高めれば十分に適切な測定を行うことができるのか，という

点については，明確な基準は存在しないのである。また，測定サンプ

ルの表面にフォーカスが合っているか否か，及び，コントラストの高

い干渉縞が発生しているか否かは，機械が客観的に判断するわけでは

なく，測定者が，実際にカメラ画像を目視して判断する他ない。そこ20 

には当然，測定者の主観が入ることになる。この点，原告は，原告準

備書面（１５）１５頁の図５－２に示されている状態が，「適切に調

整された状態」であると主張するが，何故そのようにいえるのか，客

観的な根拠を何ら示しておらず，単に，その状態が適切であると主張

しているにすぎない。このことからも明らかであるとおり，対物レン25 

ズのフォーカスが標準サンプルに合っているか否か，及び，コントラ
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ストの高い干渉縞が生じているか否かは，測定者がカメラ画像を見て，

主観的に判断する他ないのである。 

なお，被告らがＮＡＮＯＢＩＣにおいて，「ＷＹＫＯ ＮＴ９１０

０」について参照面の位置について様々な調整を行ってみた経験から

すると，参照面の位置の調整は極めて繊細なものであり，ほんのわず5 

かに参照面を動かしただけで，測定により得られる１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度の値は，大きく変動する。この場合，カメラ画

像を見る限りでは，フォーカスや干渉縞の状態に何らかの変化が生じ

たようには見えないにもかかわらず，スペクトル密度の値は大きく変

動している，といった現象も実際に確認されている。結局，測定サン10 

プルの表面にフォーカスが合っているか否かの判断や，十分に高いコ

ントラストの干渉縞が発生しているか否かの判断については，測定者

の主観的な感覚に依拠せざるを得ず，その意味において，非接触光学

式粗さ測定機を用いた表面形状の測定には，ばらつきが存在せざるを

得ない。 15 

e 被告らがこれまで実施した測定は，いずれも，測定サンプルの表面

に対物レンズのフォーカスが合っている状態で，かつ，干渉縞が発生

している状態で測定を行ったものであり，その測定はいずれも適切で

ある。 

なお，原告が本件訴訟において「フォーカス調整」なるものについ20 

て初めて言及したのは平成２９年１２月１日付原告準備書面（１２）

においてであるが，これを受けて，被告らは，平成３０年１月１５日

にＮＡＮＯＢＩＣにおいて被告製品のバックコート層表面の測定（乙

９８）を行った際，ＮＡＮＯＢＩＣが保管していた「ＦＯＣＵＳ調整」

の方法について記載されている紙（甲７４と同様の内容が記載されて25 

いるもの）に基づき，参照面の位置の調整を行い，より高いコントラ
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ストの干渉縞が発生するようにした上で測定を行った。なお，その時

点で，原告がいうところの「フォーカス調整」が一体いかなる調整を

指すのかは必ずしも明確ではなかったが，ＮＡＮＯＢＩＣが保管して

いた上記の紙に記載されている調整（すなわち，参照面の位置の調整）

のことを指しているのではないかと一応推測されたことから，被告ら5 

は，原告の主張の当否を検証するため，ＮＡＮＯＢＩＣが保管してい

た上記の紙の記載に基づいて対物レンズの調整を行った上で，被告製

品のバックコート層表面の測定を行ったものである。しかしながら，

当該測定においても，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，

クレームの数値範囲を下回る測定結果が得られている。 10 

f さらに，被告らは，香川大学に依頼して，以下の条件で，被告製品

のバックコート層の１０μｍピッチのスペクトル密度の測定を行った

（乙１０５）。 

・ 測定機器：ブルカー・エイエックスエス社製 ＮＴ９１００ 

・ 測定方向：テープ長手方向 15 

・ 測定モード：ＰＳＩ 

・ レンズ：対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５５倍の組合せ 

・ スムージング処理：無 

・ 補正：円筒補正・傾き補正 

その測定結果は，いずれの測定においても，クレームの数値範囲を20 

下回る測定結果が得られた。香川大学は，上記測定を行うに際し，試

験片表面に焦点が合い，かつ，干渉縞が現れた状態で測定を行ってお

り（乙１０５），香川大学による上記測定が適切に行われたものであ

ることは明らかである。 

g なお，被告らがあいち産業科学技術総合センターに依頼して行った25 

測定（乙９９，１００）においては，原告の従業員であるＤ氏の報告
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書（甲７３）によると，同センターではこれまで，対物レンズの調整

を測定前に実施することをしていなかった，とのことである。また，

被告らが問合せをして確認したところでは，被告らが測定を行った新

潟県工業技術総合研究所及びＮＡＮＯＢＩＣの各施設の担当者は，い

ずれも，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定を行う際に参照面の位5 

置の調整を行う必要があるといったことを，何ら認識していなかった。

このことから分かるとおり，原告が主張するところの「フォーカス調

整」は，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定を日常的に行っている

専門家でも，必ずしも知らないものである。 

実際，「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」のマニュアル（乙９６）には，10 

原告が主張するところの「フォーカスの調整」についての言及は，全

く存在しない。また，原告がいうところの「フォーカスの調整」の方

法について記載された紙（甲７４）は，そもそも，何らかの非接触光

学式粗さ測定機の操作マニュアルの一部を構成するものではない。な

お，被告らが甲７４の紙についてブルカー社に確認したところ，ブル15 

カー社は，甲７４の紙がブルカー社の作成に係るものであり，「Ｗｙ

ｋｏ ＮＴ９１００」をターゲットにしたものであることは認めたも

のの，その頒布状況については，問合せのあった顧客に対してメール

で送付しているとの回答に留まった（乙１０６）。このように，ブル

カー社は，甲７４の紙を，「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」の全てのユー20 

ザーに対して頒布してはいなかった。実際，前述したあいち産業科学

技術総合センターは，「Ｗｙｋｏ ＮＴ９１００」を保有しているが，

被告らが同センターに問合せをして確認したところ，同センターの担

当者は，甲７４の紙には見覚えがないとのことであった。 

さらに，原告自身が従前行った測定においても，原告が主張すると25 

ころの「フォーカスの調整」が行われたことを示す記載は存在しない
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（甲８，甲６２）。とりわけ，原告が公証人の面前で行った測定につ

いて記載した公正証書（甲６２）には，キャリブレーションを行った

ことについての言及はある（「９」）ものの，原告が主張するところ

の「フォーカスの調整」を行ったことを示唆する記載は，一切存在し

ない。このように，原告自身も，甲６２の測定が行われた平成２９年5 

１１月１６日の時点では，非接触光学式粗さ測定機を用いた測定にお

いて，「フォーカスの調整」を行う必要があったとは認識していなか

ったものである。このことは，原告が主張するところの「フォーカス

の調整」，すなわち，参照面の位置の調整は，非接触光学式粗さ測定

機を用いる測定者が，測定を行う前に通常は必ず実施する必要のある10 

ような性質の調整ではなく，非接触光学式粗さ測定機を用いたスペク

トル密度の測定において行う必要があると当業者が認識するものでは

ないことを示している。したがって，非接触光学式粗さ測定機を用い

る測定者が，測定を行う前に，原告が主張するところの「フォーカス

の調整」を行っていなかったからといって，当該測定が当然に不適切15 

になるものでないことは明らかである。 

h 以上のとおり，被告らが実施した測定のうち，対物レンズの倍率と

して５０倍を選択した場合の測定が不適切であるとする原告の主張は

失当である。 

i ところで，これまでに原告及び被告らが測定した被告製品のバック20 

コート層表面の１０μｍピッチのスペクトル密度の測定結果を見ると，

クレームの数値範囲内（２００００～８００００ｎ㎥）に入っている

ものと，入っていないものが存在することになる。被告らが実施した

測定は，いずれも適切なものであるが，仮に，原告が実施した測定も

適切であるとすると，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッ25 

チのスペクトル密度については，適切な測定により得られる結果には
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測定方法・条件によってばらつきがあり，クレームの数値範囲内に入

る場合と入らない場合が存在することになる。このような場合，適切

な測定により得られた測定結果が，常にクレームの数値範囲内に入る

わけではない以上，被告製品は，本件発明１の構成要件１Ｃを充足し

ないと言わざるを得ない。 5 

(ｺ) 対物レンズの倍率 

原告は，本件発明１において，１０μｍピッチのスペクトル密度を測

定する際の対物レンズの倍率は，５０倍に決定されると主張するが，そ

の根拠は，ＨＤ２０００測定ガイド（甲７９）に記載のスペック表によ

れば，ＨＤ２０００において用いられる最高倍率の対物レンズは５０倍10 

である，ということに尽きる。また，そもそも，１０μｍピッチのスペ

クトル密度を測定する際に，当業者が必ず５０倍の対物レンズを選択す

るわけではない。実際，原告の出願に係る特開２００３－３３８０２３

号公報（乙７３）には，光干渉式表面粗さ計（ＷＹＫＯ社製ＨＤ２００

０）で５倍の倍率で１０μｍピッチのＰＳＤを測定することが記載され15 

ている（乙７３・段落【００１２】，【００９２】）。このことからも，

当業者が本件発明１における「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」

を測定する際，５０倍の対物レンズを必ず選択するものでないことは明

らかである。 

そもそも，本件明細書１の段落【００１３】には，用いるべき対物レ20 

ンズの倍率についての記載は一切存在しないから，原告の上記主張は，

本件明細書１の記載に基づくものではない。 

以上のとおり，本件発明１における「１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度」を測定する際の対物レンズの倍率は当然に５０倍に決まるも

のではなく，原告の主張は失当である。 25 

(ｻ) 原子間力顕微鏡による測定の方がより正確にスペクトル密度を測定で
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きること 

a 測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度をより正確に測

定する場合には，非接触光学式粗さ測定機ではなく，原子間力顕微鏡

を用いた測定の方がより適切である。そして，原子間力顕微鏡を用い

て被告製品のバックコート層を測定して得られた１０μｍピッチにお5 

けるスペクトル密度の値は，クレームの数値範囲を上回るから，結局，

被告製品は，構成要件１Ｃを充足しない。以下，詳述する。 

b そもそも，物体表面のスペクトル密度を測定する方法は，非接触光

学式粗さ測定機を用いる方法に限定されるわけではなく，原子間力顕

微鏡（Atomic Force Microscope（ＡＦＭ））を用いてスペクトル密度10 

を測定することも可能である。 

原子間力顕微鏡は，探針（プローブ）の先端を測定対象の表面に接

触させ，あるいは表面から一定の間隔を保って測定対象の表面を走査

し，測定対象の表面の凹凸形状を測定する機器である。 

非接触光学式粗さ測定機は，通常，数百ナノメートルの波長を有す15 

る光を用いて，物体の表面形状を測定する。これに対し，原子間力顕

微鏡の探針の先端の半径は通常，５０ｎｍ以下である。そのため，原

子間力顕微鏡は，非接触光学式粗さ測定機が用いる光の波長よりも微

細な凹凸の有無及びその高さを，より高解像度で測定することが可能

である。 20 

したがって，測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を

より正確に測定したいのであれば，非接触光学式粗さ測定機ではなく，

原子間力顕微鏡を用いた測定の方が，より適切である。このことは，

物体の表面形状の測定技術の分野においては技術常識である。 

c この点，被告らが，被告ＳＳＭＭが保有する原子間力顕微鏡（Dimen25 

sion 3100 (NanoScope IV SPM Control Station)）を用いて被告製品
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のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定し

た結果は，いずれもクレームの数値範囲（２００００～８００００ｎ

㎥）を上回っている（乙１１３）。 

d ところで，原告は，非接触光学式粗さ測定機において，フォーカス

がずれた状態で測定を行うと，隣同士の複数の領域（測定点）のデー5 

タがまとめてならされた１つのデータとして取得される結果，測定サ

ンプルの微細な表面形状を正確に測定することができず，実際の形状

よりも滑らかなデータしか取得できないため，そこから本来の表面形

状を反映したスペクトル密度を得ることができなくなる，と主張する。

また，原告の従業員であるＤ氏の２０１８年２月９日付報告書（３）10 

（甲６５）によると，同氏は，ブルカー社の担当者より，「一般に，

粗さ（ＰＳＤ値を含む）の測定において，対物レンズのフォーカスが

異なる状態で測定された場合，測定数値が大きい測定結果の方が対物

レンズが適切な状態にあり，信憑性が高いと考えられる。」との説明

を受けたとのことである（甲６５・２～３頁）。以上の原告の主張，15 

及びＤ氏の報告書の記載からすると，原告は，測定サンプルの微細な

表面形状をより正確に測定した場合には，１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度の値はより大きな値になり，大きな値の方がより信憑性

が高い，ということを主張する趣旨であると解される。 

かかる原告の論法によるならば，被告らによる原子間力顕微鏡を用20 

いた上記測定により得られた１０μｍピッチにおけるスペクトル密度

の値は，原告による非接触光学式粗さ測定機を用いた測定で得られた

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値をいずれも上回っており，

そのことは，測定サンプルの微細な表面形状をより正確に測定した結

果であって，被告らによる原子間力顕微鏡を用いた上記測定の方がよ25 

り信憑性が高い，ということに帰する。 
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e なお，本件発明１において，１０μｍピッチにおけるスペクトル密

度の測定方法が，本件明細書１の【００１３】段落に記載されている

方法に限定されるものでなく，この点についての原告の主張が失当で

あることは，既に述べたとおりである。 

f 以上のとおり，測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度5 

をより正確に測定する場合には，非接触光学式粗さ測定機ではなく，

原子間力顕微鏡を用いた測定の方がより適切である。そして，原子間

力顕微鏡を用いて被告製品のバックコート層を測定して得られた１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，クレームの数値範囲を上

回っているのであるから（乙１１３），結局，被告製品は，構成要件10 

１Ｃを充足しない。 

g 新たな測定（第３事件のみの主張） 

被告らは，三井化学分析センターに依頼し，被告製品の磁気テープ

のバックコート層のスペクトル密度の測定を行った。測定を行った被

告製品は，被告ＳＳＭＭがＯＥＭ顧客であるHewlett Packard Enterp15 

rise（以下「ＨＰＥ」という。）のために製造した磁気テープカート

リッジ「LTO-7 Ultrium RW Data Cartridge 15TB」（製品番号：C797

7A，ロット番号：5170919005，製造年月日：平成２９年９月１９日）

である（乙Ａ１）。 

 三井化学分析センターは，上記の被告製品から取り出した磁気テー20 

プ（サンプル７－１及び７－２）について，バックコート層表面の１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度を，以下の条件で測定した。 

・ 測定機器： ＷＹＫＯ ＮＴ１１００ 

・ 測定方向： テープ長手方向 

・ 照射光： 白色光源に，６０５ｎｍのフィルタを用いて６０５ｎ25 

ｍの波長の光を照射 
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・ 測定モード： ＰＳＩ 

・ レンズ： 対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せ 

・ スムージング処理： 無 

・ 補正： 円筒補正・傾き補正 

 なお，三井化学分析センターは，１０μｍにおけるスペクトル密度5 

の測定を適切に行っていることを原告自身が積極的に認めた測定機関

であり，原告は，同センターでの測定結果を証拠として提出している。

また，レンズについては，原告も，１０μｍにおけるスペクトル密度

を測定するためには５０倍の対物レンズを使用する必要があると主張

している。 10 

測定結果は，１０μｍ近傍である９．７３μｍピッチ及び１０．   

３４μｍにおける各スペクトル密度が，いずれも８００００ｎ㎥を上

回っている（乙Ａ１ないし３）ことから，１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度もまた８００００ｎ㎥を上回っていることは明らかであ

る。なお，原告は，「本件発明１においては，本件明細書１の段落【０15 

０１３】の記載から導かれるサンプリング長は０．３４～１．５８μ

ｍであるが，本件発明１においては，１０μｍピッチにおけるＰＳＤ

の強度を算出するものであるところ，ＰＳＤの値に有意な差は生じな

いと考えられる。この点は，Ｃ意見書（甲８３）においても述べられ

ているとおりである。」と主張しており（第１事件・第２事件の原告20 

準備書面１７），かかる原告の主張を前提とすると，ＣＣＤの認識精

度がサンプリング長で０．２μｍという測定条件は，本件明細書の記

載に照らして許容される測定条件であり，換言すれば，「ＷＹＫＯ Ｎ

Ｔ１１００」を用い，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを

用いることは，本件明細書から排除されていないことに帰する。 25 

ウ 被告製品は構成要件１Ｇを充足するか（争点３－３） 
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（原告の主張） 

(ｱ) 被告製品は，再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを使用する磁気信号再生

システムにおいて使用される（構成１ｇ）ため，被告製品は構成要件１

Ｇを充足する。 

(ｲ) 被告らは，被告製品が，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッ5 

ド）を用いたＬＴＯドライブを用いて再生可能であることを認めている

が，構成要件１Ｇは，「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッ

ドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される」というもので

ある。被告製品が再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを用いたドライブで再

生可能である以上，構成要件１Ｇを充足することは明らかである。 10 

(ｳ) 被告らは，構成要件１Ｇの解釈として，「構成要件１Ｇが『使用する

ことができる』ではなく『使用される』という文言を用いている以上，

当該磁気テープは，『再生ヘッドシステムとして巨大磁気抵抗効果型磁

気ヘッドを使用する磁気信号再生システム』において使用されることが

要件である。」と主張する。しかし，被告らの主張によっても，被告製15 

品はまさに再生ヘッドシステムとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを

使用する磁気信号再生システムにおいて使用されるものであるから，被

告らの主張は，何ら被告製品による構成要件１Ｇの充足性を否定する根

拠とはならない。仮に，被告らの上記主張が，巨大磁気抵抗効果型磁気

ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいてのみ使用される，とい20 

うことを本件発明１の発明特定事項であると理解しているとすれば，そ

もそもそのような限定解釈は誤りであって成り立たない。 

（被告らの主張） 

(ｱ) 被告製品が構成１ｇを有すること，及び構成要件１Ｇを充足すること

は，いずれも否認する。被告製品は，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（Ｇ25 

ＭＲヘッド）以外のヘッドを用いたドライブでも再生可能であり，巨大
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磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使

用されるとは限らない。原告は，ＧＭＲヘッドがＭＲヘッドの一種であ

るかのように主張するが，誤りである。ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドは異

なる種類のヘッドであると理解されており，前者が後者を包含する関係

にはない（乙６５，６６）。 5 

(ｲ) 構成要件１Ｇの文言は，「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気

ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される・・・磁気

テープ」であり，「使用することができる」磁気テープではない。構成

要件１Ｇが「使用することができる」ではなく「使用される」という文

言を用いている以上，当該磁気テープは，「再生ヘッドとして巨大磁気10 

抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システム」において使用

されることが要件である。 

(4) 争点４（被告製品は本件発明２の技術的範囲に属するか（被告製品は構成

要件２Ａを充足するか）） 

（原告の主張） 15 

ア 被告システムは，磁気記録媒体に最小ｂｉｔ長５２．３４ｎｍで磁気信

号を記録し，該記録された信号をＧＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録

再生システムである（構成２ａ）から，被告システムは，構成要件２Ａを

充足する。 

イ 本件明細書２において，「最近ではＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする20 

記録再生用ＭＲヘッドが開発され」（段落【０００３】）とあるように，

構成要件２Ａの「ＭＲヘッド」とは「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」

ヘッドを意味するところ，ＧＭＲヘッドが「Giant Magnetoresistance he

ad（巨大磁気抵抗ヘッド）」の略称であることに端的に示されているとお

り，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理としていることに変わりはない。25 

さらに，ＧＭＲヘッドが，磁気抵抗を動作原理とするＭＲヘッドの一種で
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あることについては，被告自身の特許出願に係る特許明細書において，被

告自ら認めていることである。これらの一例を挙げれば，次のとおりであ

る（甲３３・特開２００４－２５３０８８段落【０００１】，甲３４・特

開２００３－２２３７７４段落【０００３】，甲３５・特開２００２－１

７５６１２段落【０００４】，甲２６・特開２００２－１９７８３０段落5 

【０００４】，甲２７・特開２００２－１９７８２８段落【０００４】，

甲２８・特開２００２－１９７７４６段落【０００４】，甲２９・特開２

００２－１９７７４７段落【０００５】，甲３０・特開２００２－１９７

７４８段落【０００４】，甲３１・特開２００２－１８３９３２段落【０

００５】）。 10 

したがって，「ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドは異なる種類のヘッドである

と理解されており，前者が後者を包含する関係にはない」などとする被告

の主張が成り立つ余地はない。 

被告は，ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドが異なる種類のヘッドであるという

主張の根拠として，乙６４ないし６６を挙げているが，乙６４には，被告15 

も認めるとおり，「原理はＭＲヘッドと同じ」であることが明記されてお

り，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作原理とすることを否定していない。乙

６５も同様である。また，乙６６は，その文脈上，ＡＭＲヘッドのことを

「ＭＲヘッド」と称しているものと思われるが，いずれにしても，ＧＭＲ

ヘッドが磁気抵抗を動作原理とすることを否定したものではない。被告ら20 

が挙げる乙６４～６６の記載は，感度の高いＭＲヘッドの一種であるＧＭ

Ｒヘッドを，従来のＭＲヘッドとは区別して述べているにすぎない。 

（被告らの主張） 

ア 被告製品が「最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録」さ

れる磁気記録媒体であることは認め，「該記録された信号をＭＲヘッドを25 

用いて再生」される磁気記録媒体であることは否認する。被告製品は，Ｍ



59 

 

Ｒヘッドを用いたドライブでは，そもそも再生することができない。 

イ 被告システムは，磁気記録媒体に記録された信号をＧＭＲヘッドを用い

て再生するものであるところ，ＧＭＲヘッドは「ＭＲヘッド」には該当し

ないから，被告システムは構成要件２Ａを充足しない。ＭＲヘッドとＧＭ

Ｒヘッドは異なる種類のヘッドであると理解されており，前者が後者を包5 

含する関係にはない。例えば，オンライン辞典である「ＡＳＣＩＩ．ｊｐ

デジタル用語辞典」には，「ＧＭＲヘッド」について，「巨大磁気抵抗効

果ヘッド。コバルト系の多層膜でできている素子を利用したハードディス

クの磁気ヘッド。原理はＭＲヘッドと同じだが，３倍以上の感度を実現し

ている。」との記載が存在し，ＭＲヘッドとＧＭＲヘッドを明確に区別し10 

ている（乙６４）。同様の記載は，ウェブサイト「日経テクノロジーオン

ライン」の「ＧＭＲヘッド」の項目にも存在する（乙６５）。また，「Ｎ

ＴＴＰＣコミュニケーションズ」のウェブサイトでは，ＭＲヘッドとＧＭ

Ｒヘッドを並列的に記載した上で，別の種類のヘッドであると説明してい

る（乙６６）。 15 

原告は，構成要件２Ａの「ＭＲヘッド」とは，「ＭＲ（磁気抵抗）を動

作原理とする」ヘッドを意味するところ，ＧＭＲヘッドも磁気抵抗を動作

原理とすることに変わりはないと主張する。しかしながら，原告が引用す

る本件明細書２の【０００３】段落の記載は，「ＭＲ（磁気抵抗）を動作

原理とする記録再生用ＭＲヘッドが開発され・・・」である。この記載か20 

らは，「記録再生用ＭＲヘッド」が「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」

ものであることは読み取れるが，「ＭＲ（磁気抵抗）を動作原理とする」

ものであればすべからく「ＭＲヘッド」である，といったことは，何ら読

み取ることはできないから，原告の主張は失当である。 

また，原告は，甲２７ないし３１，３３ないし３５の記載を挙げて，Ｇ25 

ＭＲヘッドはＭＲヘッドの一種であると主張する。しかしながら，原告が
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挙げる上記文献は，いずれも，被告による特許出願の公開公報であるとこ

ろ，そこにおいてＧＭＲヘッドがＭＲヘッドの一種であるかのような記載

が存在したとしても，かかる理解が一般的に受け入れられていたことの根

拠とはならないから，原告の主張は失当である。 

さらに，原告は，乙６４ないし６６は，ＧＭＲヘッドが磁気抵抗を動作5 

原理とすることを否定するものではないと主張する。しかしながら，磁気

抵抗を動作原理とするヘッドが全て「ＭＲヘッド」と呼ばれるわけではな

く，その中でも「ＭＲヘッド」と「ＧＭＲヘッド」の区別が存在すること

は，乙６４ないし６６から明確に読み取ることができる事項であるから，

原告の主張は失当である。 10 

(5) 争点５（本件特許権２の間接侵害が成立するか） 

（原告の主張） 

ア 被告製品は，被告システムの生産にのみ用いる物である（甲１０，１１）

から，被告による被告製品の製造，販売及び販売の申出について，特許法

１０１条１号の間接侵害が成立する。 15 

イ 被告システムの「生産」について 

「被告システム」は，磁気テープカートリッジである被告製品と，ＬＴ

Ｏ－７ドライブとからなり，被告製品には，ＬＴＯ－７ドライブにより，

最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号が記録され，被告製品に記

録された信号をＬＴＯ－７ドライブに備えられたＧＭＲヘッドが再生する，20 

磁気記録再生システムである。そして，被告製品は，ＬＴＯ－７仕様書に

準拠した磁気テープカートリッジであり，被告システムにおいてのみ使用

される物である（甲１０，１１）。したがって，被告製品の製造等につい

て，特許法１０１条１号の間接侵害が成立することは明らかである。 

被告システムは，被告製品とＬＴＯ－７ドライブを含むことで「発明の25 

構成要件のすべてを充足する」ことになるのであり，被告システムとＬＴ
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Ｏ－７ドライブとが組み合わさることで「新たな物」である被告システム

が作り出されることになる。 

被告らの主張によれば，テープカートリッジとドライブとの組み合わせ

により初めて成り立ち得る磁気記録再生システムの発明において，テープ

カートリッジが特定のドライブに挿入されたまま使用されるのでなければ，5 

テープカートリッジが当該システムにのみ用いられるものであっても間接

侵害は成立しないということになるが，そのような理解は明らかに常識に

反する。 

ウ 輸出される被告製品について 

被告らの主張は明確ではないが，被告らは，被告らによる被告製品の生10 

産工程のいずれかの時点で，日本国内向けか外国向けかが特定されること

を前提に，輸出される被告製品の生産行為について間接侵害の成立を否定

する趣旨であると解される。そうであれば，少なくとも，日本国内向けの

被告製品の生産行為については，間接侵害が成立することは明らかである。 

被告らは国内において生産された被告製品が多くの割合で海外に輸出さ15 

れていると主張するが，これを裏付ける証拠を提出しておらず，その審理

のために多くの時間を費やすことが予想されるから，当該主張は時機に後

れた攻撃防御方法として却下されるべきである。 

仮に，被告らの主張するとおり，国内において生産された被告製品が多

くの割合で海外に輸出されており，かつ，被告製品の生産段階において，20 

海外向けと日本向けの区別が不可能であるとしても，別件訴訟（当庁平成

２８年（ワ）第３２５７７号等）において被告ソニーは「本件の被告製品

Ａの商流では，多関節搬送装置事件の事例と異なり，製造段階において国

内販売分と海外輸出分とが予め分かれておらず，被告が日本国内で製造す

る全ての被告製品Ａについて，日本国内での直接侵害に用いられる十分な25 

蓋然性が存在し，原告の特許権が侵害される危険性は高いといえる。よっ
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て，本件では，被告製品Ａの製造行為全体について間接侵害が成立すると

いうべきであり，被告の上記主張は失当である。」と主張しており，かか

る主張によれば，被告らによる被告製品の生産行為全体について間接侵害

が成立すべきことを，被告らは自認しているに等しく，間接侵害が成立す

ることとなる。 5 

エ 包袋禁反言に反するとの主張について 

出願人が「磁気記録媒体」から「磁気記録再生システム」に補正したの

は，「磁気記録媒体」との特定では，「磁性層表面に存在する最小記録ｂ

ｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡

以下」との要件との関係で，磁気記録媒体の記録方法に応じて侵害となっ10 

たりならなかったりすることとなり，物の発明として特定されていないと

の指摘に対応するためである。すなわち，出願人は，特許請求の範囲を明

確にすべく，磁気記録媒体及び当該磁気記録媒体への記録を含めた「磁気

記録再生システム」とするよう補正を行ったにすぎない。当該補正は，単

に迅速な権利取得の観点からなされたにすぎず，特許請求の範囲に磁気記15 

録媒体が含まれないようにする意図に出たものでも，磁気記録媒体につい

ての間接侵害の成立を排除するために行われたものでもない。このことは

審査経過からも明らかであって，間接侵害を理由として磁気記録媒体に対

して本件特許権２を行使することが禁反言の法理に反することはないから，

被告の主張は失当である。 20 

（被告らの主張） 

ア 被告ソニーはそもそも被告製品の製造を行っていないから，この点につ

いて間接侵害が成立する余地はない。他方，被告ソニーは現在，被告製品

の販売等を行っているが，以下に述べるとおり，この点についても本件特

許権２の間接侵害は成立せず，原告の主張は失当である。 25 

イ 被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではないこと 
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特許法１０１条１号にいう「物の生産」とは，特許発明の技術的範囲に

属する物を新たに作り出す行為を意味し，具体的には，「発明の構成要件

を充足しない物」を素材として「発明の構成要件のすべてを充足する物」

を新たに作り出す行為をいう。しかしながら，被告製品の場合は，被告製

品をある特定のドライブで使用したとしても，使用後は当該ドライブから5 

被告製品を取り出して，別のテープカートリッジを当該ドライブで使用し，

あるいは，取り出した当該被告製品を別のドライブで使用することができ

るのであるから，被告製品と特定のドライブとが組み合わさることで新た

な物が作り出されると評価することはできない。もし，被告製品と特定の

ドライブとが組み合わさることで新たな物が作り出されるとすると，被告10 

製品を当該ドライブから取り出す都度，その新たな物は破壊され，あるい

は喪失することになるが，被告製品をドライブから取り出すことは被告製

品の通常の用法の一環であり，これを何らかの物の破壊ないし喪失行為で

あると捉えるのは常識に反する。したがって，被告製品をＬＴＯ７ドライ

ブで使用したとしても，それにより何らかの物の「生産」が行われるもの15 

ではないから，被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではない。

以上のとおり，被告製品は被告システムの「生産」に用いるものではない

から，この点を前提とする原告の間接侵害の主張は成り立たない。 

ウ 輸出される被告製品は「日本国内での生産」に用いるものではないこと 

被告製品は，その大半がテープカートリッジの状態で海外に輸出されて20 

おり，日本国内において流通する被告製品はごくわずかである。被告ソニ

ーの従業員であるＥ氏の陳述書（乙１０７）によれば，被告製品が発売さ

れた平成２７年１２月頃から平成３０年３月３１日までの間に海外に輸出

された被告製品は●（省略）●巻，日本国内で販売された被告製品は●（省

略）●巻であり，●（省略）●％以上が海外に輸出されたことが分かる。25 

原告は，この点について，被告らの主張が時機に後れた攻撃防御方法であ
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るとして却下を求めているが，被告らの主張は乙１０７により明確に裏付

けられているから，この点について審理することは訴訟の完結を遅延させ

るものではない。 

ここで，特許法１０１条１号にいう「生産」とは，日本国内での生産を

意味し，日本国内におけるものに限られる。これは，間接侵害規定は特許5 

権の効力を拡張するものではなく，その効力の実効性を実質的に確保する

ための制度であるとされているところ，外国で生産される物についてまで

「その物の生産にのみ用いる物」であるとして特許権の効力を及ぼすと，

日本の特許権者が本来当該特許権によって及ぼし得ないはずの外国におけ

る実施行為（生産）にまで効力を及ぼすのと同等の結果を招来することに10 

なってしまい，妥当でないからである。本件では，仮に，被告製品をＬＴ

Ｏ７ドライブで使用する行為が何らかの物の「生産」に該当すると解した

としても，海外に輸出される被告製品については，かかる使用行為は海外

において行われるから，いずれにせよ，日本国内における「生産」行為は

存在しない。以上のとおり，少なくとも海外に輸出される被告製品につい15 

ては，「日本国内での生産」に用いるものではないから，間接侵害が成立

する余地はない。 

また，被告製品の生産ラインは，海外向けと日本向けの製品とで共通し，

外観（パッケージ）も中身も同一であるから，被告製品の生産段階では，

個々の被告製品が海外向けであるか，それとも日本向けであるかを区別す20 

ることはできない。原告は，別件訴訟（当庁平成２８年（ワ）第３２５７

７号）において，日本国内での特許製品の生産と日本国外での特許製品の

生産の両方に用いられる可能性がある物を生産する行為は，特許法１０１

条１号の「その物の生産にのみ用いる物」の生産には当たらない旨主張立

証しており（乙９４，９５），かかる主張によれば，被告らによる被告製25 

品の生産行為については一切，間接侵害が成立しないことになる。 
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エ 原告が被告製品について間接侵害を主張することは包袋禁反言に反する

こと 

本件特許２の出願人（富士写真フイルム株式会社）は，本件特許２に係

る特許出願の審査経過において，磁気記録媒体に係る発明を記載した請求

項について，実施可能要件違反及び明確性要件違反を理由として拒絶査定5 

を受けたことから，当該拒絶理由を解消するために，当該請求項に記載の

発明を「磁気記録媒体」から「磁気記録再生システム」に補正し，「磁気

記録媒体」の発明を記載した請求項を削除し，これにより特許査定を受け

るに至っている（乙１５ないし２２）から，特許を得た後に，本件特許２

の出願人から本件特許２を承継した原告が，磁気記録媒体である被告製品10 

について本件特許権２の間接侵害を主張することは，包袋禁反言に反し，

許されない。そして，被告製品は磁気テープカートリッジであり，「磁気

記録媒体」に他ならないから，原告が被告製品について本件特許権２の間

接侵害を主張することは許されない。以上から，間接侵害は成立しない。 

(6) 争点６（本件特許１に無効理由が存するか） 15 

ア 磁気テープ１に基づく進歩性欠如（無効理由１－１）（争点６－１） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明１－１及び１－２は，本件特許１の優先日（平成１８年３月

３１日）前に公然実施された発明（特許法２９条１項２号）及び周知技

術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，進20 

歩性を欠く（特許法２９条２項）。なお，本件発明１－２が進歩性を欠

く場合には，本件発明１－１も必然的に進歩性を欠くことになるから，

以下ではまず，本件発明１－２が進歩性を欠くことについて主張する。 

(ｲ) 引用発明１（磁気テープ１） 

a 磁気テープカートリッジ「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）は，25 

本件特許１の優先日よりも前の平成８年頃に被告から発売された，磁
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気テープの規格である「Digital Data Storage 3」（以下「ＤＤＳ３

規格」という。）に準拠する，データ記録用の磁気テープカートリッ

ジである（乙５８，６１）。 

b 磁気テープ１は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィ

ルム及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を5 

上側とした場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，

④バックコート層の順となる（乙６１）。磁性の上層は磁性粉末及び

結合剤からなり，非磁性の下層は非磁性粉末及び結合剤からなる。上

層に含まれる磁性粉末は強磁性金属粉末である。 

c 磁気テープ１の磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密10 

度は８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，また，バックコート層

の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００

ｎ㎥の範囲内であったと認められる。磁気テープ１は，磁気誘導ヘッ

ドを使用するドライブを使用して再生することが可能なものであった。 

d 以上のとおり，ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び15 

結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気

記録テープであって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥

の範囲である磁気記録テープであって，再生ヘッドとして磁気誘導ヘ20 

ッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される磁気記録テ

ープ（以下「引用発明１」という。）は，本件特許１の優先日前に公

然実施されていた。 

(ｳ) 本件発明１－２と引用発明１の対比 

本件発明１－２と引用発明１と対比すると，一致点及び相違点は以下25 

のとおりである。 
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a 一致点 

非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を

有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁

性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００

００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるス5 

ペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴

とする磁気記録テープである点。 

b 相違点 

①本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４０

ｎｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発10 

明１では，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用している点。 

②本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層

の中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに対

し，引用発明１では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中

心面平均表面粗さＲａは不明である点。 15 

③本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大磁

気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使

用されるのに対し，引用発明１では，磁気記録テープは再生ヘッドと

して磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用さ

れる点。 20 

(ｴ) 相違点①について 

相違点①については，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として

六方晶フェライト粉末を使用することは，公知文献（乙２３ないし３８）

に開示されており，本件特許１の優先日前より周知の技術であった。ま

た，上記公知文献において，強磁性金属粉末及び六方晶フェライト粉末25 

が並列的に挙げられていることからも明らかであるとおり，六方晶フェ
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ライト粉末は，磁気テープの磁性層に使用する強磁性粉末として，強磁

性金属粉末に代替し得るものとして当業者に認識されていた。さらに，

特開２００２－３７３４１４号公報（乙３４）に記載されているとおり，

六方晶フェライト粉末は金属強磁性粉末と比較して，粒子径を微細化す

ることでノイズを低減することができ，低ノイズの磁気記録媒体が得ら5 

れるという利点があり（３頁４欄３７～４３行），当業者が強磁性金属

粉末に代えて六方晶フェライト粉末を用いる動機付けが存在した。 

また，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として六方晶フェライ

ト粉末を使用する際，平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉

末が好ましいことは，当業者に周知であった（乙２４，２６ないし３１，10 

３５ないし３８）。 

したがって，引用発明１において，強磁性金属粉末に代えて，平均板

径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を用いることは，当業者が

容易になし得たことである。 

(ｵ) 相違点②について 15 

相違点②については，磁気テープの磁性層の中心面平均粗さＲａを０．

５～２．５ｎｍの範囲とすることが好ましいことは当業者にとって周知

であり（乙２４，２６，２８ないし３１，３７，３８），Ｒａをこの範

囲とすることは，当業者が適宜なし得ることであった。 

また，Ｒａの測定に原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いることも当業者20 

にとって周知であり（乙３９ないし４２），Ｒａを測定するための機器

として原子間力顕微鏡を選択することは，当業者が適宜なし得ることで

あった。 

したがって，引用発明１において，原子間力顕微鏡によって測定され

る磁性層の中心面平均表面粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とする25 

ことは，当業者が容易になし得たことである。 
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(ｶ) 相違点③について 

相違点③については，再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッ

ドを使用する磁気信号再生システムは，本件特許１の優先日前より周知

の技術であり（乙２４，２６，２８ないし３４，３７，３８），これら

の文献においては，磁気記録媒体を再生ヘッドに巨大磁気抵抗素子を使5 

用するシステムで使用すると好適であるとされていた。 

また，巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）は，従来の誘

導型磁気ヘッドと比較して，ヘッドの再生感度が向上しており，ＧＭＲ

ヘッドを用いることで記録ビットの面積が小さくても十分な信号Ｓ／Ｎ

が得られ，媒体の記録密度を飛躍的に向上させることができるという長10 

所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であった（特開

２００２－３２４３１３号公報（乙４３）・２頁１欄４９行～２欄６行，

特開２００５－６３５０７号公報（乙４４）・２頁４６行～３頁１行）。

したがって，当業者には，引用発明１において，再生ヘッドとして，磁

気誘導型ヘッドに代えて巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを用いる動機付15 

けが存在した。 

したがって，引用発明１において，再生ヘッドとして磁気誘導ヘッド

を使用する磁気信号再生システムに代えて，再生ヘッドとして巨大磁気

抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムを用いることは，

当業者が容易になし得たことである。 20 

(ｷ) なお，上記相違点①ないし③をひとまとまりのものとして考えた場合

であっても，磁気テープの磁性層における強磁性粉末として平均板径が

１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を使用し，磁気テープの磁性層

の中心面平均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とし，かつ，再生ヘ

ッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用することは，前述した25 

公知文献（乙２４，２６，２８ないし３１，３７，３８）に開示されて
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おり，本件特許１の優先日前より周知の技術であった。 

また，前述のとおり，Ｒａの測定に原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用い

ることも当業者にとって周知であり，Ｒａを測定するための機器として

原子間力顕微鏡を選択することは，当業者が適宜なし得ることであった。 

したがって，引用発明１において，磁気テープの磁性層における強磁5 

性粉末として平均板径が１０～４０μｍの六方晶フェライト粉末を使用

し，原子間力顕微鏡によって測定される磁気テープの磁性層の中心面平

均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とし，かつ，再生ヘッドとして

巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用することは，当業者が容易になし

得たことである。 10 

(ｸ) 以上のとおり，本件発明１－２と引用発明１の相違点に係る構成は，

当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発

明１－２は引用発明１及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明する

ことができたものであり，進歩性を欠く。 

そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明１－15 

２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明で

ある本件発明１－１もまた，進歩性を欠く。 

したがって，本件特許１には，進歩性欠如の無効理由が存在する 

（原告の主張） 

(ｱ) 「引用発明１」が本件特許１の優先日前に公然実施をされた発明とは20 

いえないこと 

a 「磁気テープ１」の販売時期について 

陳述書（乙５８）４頁に示される「試料２の磁気テープカートリッ

ジ」の写真には，ロット番号「Ｃ４４１８２８」が付されていない上，

陳述書（乙５８）には，上記記載の具体的な根拠が何ら示されておら25 

ず，上記記載によって磁気テープ１が，本件特許１の優先日（平成１
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８年３月３１日）前に実施されていたことが立証されたことにはおよ

そならない。 

また，乙６１（「ＤＤＳ ＤＡＴＡ ＣＡＲＴＲＩＤＧＥ」と題す

る書面）も，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）後である

２００８年（平成２０年）に作成されたものである上，磁気テープ１5 

という具体的な磁気記録テープが，実際に，本件特許１の優先日前に

実施されていたことは何ら記載されていない。 

よって，磁気テープ１が，実際に本件特許１の優先日前に実施され

ていた磁気記録テープであることが客観的に立証されたとはいえない。 

b 磁気テープ１が本件特許１の優先日前から「引用発明１」の構成を10 

備えていたとはいえないこと 

さらに，仮に，乙５８（陳述書）で述べるように，磁気テープ１（試

料２）なるテープカートリッジが，実際に，本件特許１の優先日（平

成１８年３月３１日）の前である平成１０年１１月２８日に（住所は

省略）の工場で製造され，平成２１年（２００９年）頃まで（住所は15 

省略）に所在する施設においてバックアップテープとして使用されて

いたとすると，磁気テープ１は，平成１０年の製造後，平成２１年ま

での約１０年にわたって，バックアップテープとして使用されていた

ということになるのであるから，磁気テープ１は長期間にわたって記

録と再生を繰り返し，その度に磁気記録テープ表面は磁気ヘッドと摺20 

動し続けていたことになる。 

本件発明１－１及び１－２は，磁性層表面の１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度を規定しているところ，磁気ヘッドとの長年の摺動

とそれによって引き起こされる摩擦により，磁気テープ１の磁性層表

面のスペクトル密度が変化していることは明らかである。 25 

被告らは，磁気テープ１が本件特許１の優先日よりも前に被告から
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発売された磁気記録テープであると主張し，現時点における磁気テー

プ１について，磁気テープ１から採取したテープの磁性層表面とバッ

クコート層表面のスペクトル密度を測定し（乙５８，５９），この測

定値をもって本件発明１－１及び１－２と対比して進歩性欠如の主張

を行おうとしているが，上述したとおり，そもそもこの測定値が，磁5 

気テープ１の製造時ないし販売時における表面特性と等しいとは到底

考えられない。 

したがって，被告らの主張する構成を有する「引用発明１」は，本

件特許１の優先日前に公然実施されていた発明ということはできない。 

(ｲ) 本件発明１－１及び１－２は「引用発明１」及び周知技術に基づいて10 

当業者が容易に発明し得たとはいえないこと 

a 相違点①に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性 

引用発明１は，特定の強磁性金属粉末を現に使用していた公用発明

であり，かかる公用発明が使用していた強磁性金属粉末を，別の粉末

に置き換えることには，強い動機付けが必要とされるべきである。す15 

なわち，一般に，公用発明は，特許公報に記載された発明のように，

その具体的な構成の一部を変更してもよいとの記載や示唆が物自体に

存在しているわけではない。そして，本件においては，被告が動機付

けを肯定するための証拠資料として提出した多数の公知文献（乙２３

ないし３８）においても，引用発明１について，強磁性金属粉末を特20 

定の板径を有する六方晶フェライト粉末に変更することの動機付けを

当業者に与える記載や示唆は見られない。よって，周知技術を引用発

明１に適用することにより本件発明１－２に係る相違点①の構成が得

られるとの被告の主張は誤りである。 

加えて，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ３においては，旧来のＤ25 

ＤＳ，ＤＤＳ２と同様，メタル塗布テープ（強磁性粉末として金属粉
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末が塗布されたテープ）が採用されているのであり（甲２２），ＤＤ

Ｓ３と金属粉末塗布テープとは技術的に一体不可分の関係にある。し

たがって，ＤＤＳ３のために開発された金属粉末塗布テープを，ＤＤ

Ｓ３から切り離して他の強磁性粉末を塗布したテープに置き換えるこ

とに当業者が動機付けられることはない。ＤＤＳ３において，金属粉5 

末塗布テープを，六方晶フェライト粉末を塗布したテープ，とりわけ

特定の板径を有する六方晶フェライト粉末に置き換えることは，本件

発明１－２を知った上での後知恵なくして想到しえない。 

b 相違点②に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性 

被告らは，相違点②の認定について，「引用発明１では，原子間力10 

顕微鏡によって測定される磁性層の中心面平均表面粗さＲａは不明で

ある」と主張する。しかし，被告らは，本件特許２の無効理由におい

ては，引用発明１に係る「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）につい

て，Digital Instruments社のNanoScopeⅢ原子間顕微鏡を用いて，磁

性層表面における中心面平均表面粗さＲａの測定結果を主張している15 

（争点７－２）。このように，他の無効理由においては，Ｒａの具体

的な値を特定して主張しているにもかかわらず，本無効理由ではＲａ

を「不明である」としていること自体，無効論に関する被告の主張が，

後知恵に基づく作為的なものであり，およそ信用するに値しないこと

の証左である。 20 

また，引用発明１は，公用発明であり，特定のＲａを現に有する物

として存在していたのであって，当該公用物が有していたＲａを，本

件発明１－２の構成のものに代えることには強い動機付けが必要であ

るというべきである。すなわち，公用発明は，特許公報に記載された

発明のように，その具体的な構成を変更してもよいとの記載や示唆が25 

物自体に存在するわけではない。本件においては，被告が動機付けを
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肯定するための証拠資料として提出した多数の公知文献（乙２４，２

６，２８ないし３１，３７，３８）においても，引用発明１について，

Ｒａを変更することの動機付けを当業者に与える記載も示唆も見られ

ない。よって，当業者をして，周知技術を引用発明１に適用すること

により，本件発明１－２に係る相違点②の構成が得られるとの被告ら5 

の主張は誤りである。 

c 相違点③に係る本件発明１－２の構成の非容易想到性 

磁気テープ１に係る再生ヘッドが磁気誘導ヘッドであり，磁気テー

プの規格であるＤＤＳ３規格に準拠するものであることは，被告らも

認めているところ，ＤＤＳ３に係る磁気テープに用いられる再生ヘッ10 

ドは，いわゆるインダクティブヘッド（磁気誘導ヘッド）であった。

そして，インダクティブヘッドとＧＭＲヘッドは，信号の読み取り方

法（再生原理）及び出力電圧が全く異なり，ＳＮ比を向上させる手段

が異なる。したがって，インダクティブヘッドをＧＭＲヘッドに取り

替えるなどということは容易に想到し得るものではない。 15 

加えて，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ３においては，旧来のＤ

ＤＳ２よりもさらに大幅な再生出力を得るために，単結晶フェライト

ヘッド（インダクティブヘッド）が特別に開発されたのであり，ＤＤ

Ｓ３とインダクティブヘッドとは，かかる意味において一体不可分の

関係にある。開発経緯（甲２２・１９頁右欄２６行～下から４行）に20 

鑑みても，ＤＤＳ３のために特別に開発されたインダクティブヘッド

を，ＤＤＳ３から切り離して他のヘッドに置き換えることを当業者が

動機付けられることはない。ＤＤＳ３において，インダクティブヘッ

ドを他のヘッドに置き換えることは，本件発明１－２を知った上での

後知恵なくして想到しえない。 25 

さらに，甲２６（特開２００２－１９７８３０）に，「磁気抵抗効
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果型ヘッドは，従来のインダクティブヘッドに比べ，静電気に対する

耐性が低く，磁気カセットテープの装着時や動作時等に帯電した静電

気によって容易に静電破壊を起こしてしまうという問題点がある。」

（段落【０００４】）と記載されているとおり，本件発明１－２に係

る巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）は，出願時におい5 

て，静電気に弱いことが知られていた。したがって，静電気に対する

耐性の問題が存しないインダクティブヘッドを，静電気に対する耐性

が低く，容易に静電破壊を起こしてしまうという問題点があるＧＭＲ

ヘッドに敢えて置き換えることを当業者が想到するとは言えず，むし

ろ，静電気に対する耐性の問題があることから，そのように置き換え10 

ることには阻害事由がある。 

加えて，インダクティブヘッドをＧＭＲヘッドに置き換えることを

容易に想到しえないことは，引用発明１が，強磁性粉末として強磁性

金属粉末を使用していること（相違点①）からもいうことができる。

すなわち，甲３２（「テープ装置に於けるMA/GMRヘッドの静電気破壊15 

対策の研究」）には，「MP（Metal Particle）」にあっては，走行に

よる摩擦帯電の変動が起こり，高いピーク電圧値に至り，静電気破壊

を引き起こす原因となりうることが示されている。引用発明１の強磁

性粉末は，強磁性金属粉末「MP（Metal Particle）」であり（本件発

明１－２との相違点①とされている），静電気破壊を引き起こす原因20 

となるものであるところ，上記で述べたように，ＧＭＲヘッドは静電

気に弱い。したがって，静電気破壊を引き起こす原因となり得る強磁

性金属粉末を採用する引用発明１に接した当業者が，あえて，静電気

に弱いＧＭＲヘッドを採用しようと動機付けられることはなく，むし

ろ，引用発明１の磁気ヘッドをＧＭＲヘッドに置き換えることには阻25 

害事由があるというべきである。 
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d 相違点①ないし③をひとまとまりのものとして考えた場合の被告ら

の主張の誤り 

各相違点に係る本件発明１－２の構成を引用発明１に適用すること

を当業者が動機付けられることはないし，むしろ阻害事由があること

は，既述したとおりである。特に，磁気テープ１の規格であるＤＤＳ5 

３は，そもそも本件発明１－２との相違点①～③に係る引用発明１の

構成を備えるように開発をされていたのであるから，これらの引用発

明１の構成を本件発明１－２の構成に置き換えることに当業者が容易

に動機付けられることはないのである。 

また，引用発明１に被告らが主張する周知の技術を適用することは，10 

当業者が容易になし得たことではない。被告らは，相違点①～③のそ

れぞれが周知の技術であることを立証しようするために，磁気記録媒

体に係る多数の特許公報を提出しているが，被告らが提出する特許公

報のいずれにも，引用発明１との組合せを当業者に示唆する記載も示

唆もない。このことは，むしろ，当業者をして，被告らが主張する周15 

知の技術を引用発明１に適用することが動機付けられることのない，

何よりの証左である。 

e 本件発明１－１について 

上述したように，本件発明１－２が進歩性を有することは明らかで

あり，その他に被告らは本件発明１－１の進歩性欠如の理由を主張し20 

ていないから，本件発明１－１が進歩性を有することは明らかである。 

f 小括 

以上のとおり，本件発明１－１及び１－２は，引用発明１及び周知

技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはいえな

い。 25 

イ 実施可能要件違反（無効理由１－２）（争点６－２） 
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（被告らの主張） 

(ｱ) 本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１

及び１－２を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したもの

ではないから，本件特許１には実施可能要件（特許法３６条４項）違反

の無効理由が存在する。以下，詳述する。 5 

(ｲ) 本件発明１－１及び１－２は，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であ」ること（構成

要件１Ｂ），及び「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であ」ること（構成要

件１Ｃ）を構成要件とするものである。もっとも，磁性層表面及びバッ10 

クコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法に

ついては，請求項には記載が存在しない。そして，本件明細書１には，

段落【００１３】以外に，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μ

ｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法・条件の記載は存在しない。

そのため，当業者は，請求項に規定する「磁性層表面の１０μｍピッチ15 

におけるスペクトル密度」及び「バックコート層表面の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度」が，具体的にいかなる測定方法・条件の下で

測定した値であるのか，本件明細書１の記載から理解することはできな

い。 

(ｳ) １０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件によって20 

値が大きく変動すること 

磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度は，具体的な測定方法・条件により，その値が大き

く変動する（乙５８，６０）。その結果，同一の磁気テープを測定した

場合であっても，測定方法・条件により，構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定25 

する数値範囲（磁性層表面については８００～１００００ｎ㎥の範囲，
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バックコート層表面については２００００～８００００ｎ㎥の範囲）内

に入る場合と，入らない場合とが存在する。 

さらに，原告の提出する測定結果（甲９２）によれば，同一のサンプ

ルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，バックコート層の１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度が，構成要件１Ｃが規定する数値5 

範囲に入る場合と入らない場合があることが示されている。 

(ｴ) 以上から，当業者としては，ある磁気記録テープについて，いかなる

測定方法・条件により，測定した磁性層表面及びバックコート層表面の

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定

する数値範囲に入る場合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを10 

充足するのか，理解することはできないから，結局，当業者は本件発明

１－１及び１－２を実施することができない。 

(ｵ) したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本

件発明１－１及び１－２を実施することができる程度に明確かつ十分に

記載したものではないから，本件特許１には実施可能要件（特許法３６15 

条４項）違反の無効理由が存在する。 

(ｶ) 乙Ａ５ないし７について（第３事件における補充主張） 

a 被告らは，新たに，被告らが従前製造・販売していた「LTO Ultrium 

7」規格に準拠するテープ（「ＳＯＮＹ」ブランドで販売していたもの）

（サンプル１），原告が製造・販売する「LTO Ultrium 6」規格に準拠20 

するテープ（サンプル２），及び原告が製造・販売する「LTO Ultrium 

7」規格に準拠するテープ（サンプル３）の各サンプルについて，三井

化学分析センターに依頼して，バックコート層表面の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度を測定した。なお，原告の主張するように，

本件明細書の【００１３】段落の記載が「１０μｍピッチにおけるス25 

ペクトル密度」の測定方法について何らかの限定を加えるものである
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としても，被告ソニーが行った磁気テープのスペクトル密度の測定条

件が妥当なものであったことは明らかである。 

b 測定結果（乙Ａ５ないし７）によれば，バックコート層表面の１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，対物レンズ５０倍，中間

レンズ０．５倍の組合せを用いた場合と，対物レンズ５０倍，中間レ5 

ンズ１倍の組合せを用いた場合とで，大きく変動することが分かる。 

とりわけ，サンプル１については，対物レンズ５０倍，中間レンズ

０．５倍の組合せを用いた場合には，１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度の値は，構成要件Ｃが規定するクレームの数値範囲の上限で

ある８００００ｎ㎥の近傍であると考えられる（ただし，８００００10 

ｎ㎥以下であるかどうかは不明である。）のに対し，対物レンズ５０

倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合には，１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度の値は９００００ｎ㎥台であると考えられ，クレ

ームの数値範囲の上限を大きく上回る。したがって，対物レンズ５０

倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合に１０μｍピッチにお15 

けるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥をわずかに下回る（したが

って，クレーム数値範囲内である）磁気テープであっても，対物レン

ズ５０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いた場合には８００００ｎ㎥

を上回ると考えられる。 

また，サンプル２及び３については，いずれの対物レンズの組合せ20 

を用いた場合であっても１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値

は８００００ｎ㎥を上回っているが，対物レンズ５０倍，中間レンズ

１倍の組合せを用いた場合は，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５

倍の組合せを用いた場合と比較して，１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度の値が１００００～６００００ｎ㎥程度大きくなっている。25 

これだけの大きな変動が生じ得るということは，対物レンズ５０倍，
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中間レンズ０．５倍の組合せを用いた場合の１０μｍピッチにおける

スペクトル密度の値がクレーム数値範囲内の中央（すなわち，４００

００ｎ㎥）付近である場合にも，対物レンズ５０倍，中間レンズ１倍

の組合せを用いた場合には１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の

値が８００００ｎ㎥を上回る場合もあり得ると考えられる。 5 

以上のとおり，磁気テープのバックコート層表面の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度の値は，測定条件により，その値が大きく変

動する。その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測

定条件によっては，構成要件Ｃが規定する数値範囲内に入る場合と，

入らない場合が存在する。 10 

c さらに，同一サンプルを同一測定方法・条件で測定した場合にも，

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が変動することが確認さ

れている。すなわち，第１事件及び第２事件において原告が証拠とし

て提出した実験報告書によると，原告が，被告らが製造・販売してい

た磁気テープ「ＬＴＸ６０００Ｇ」から，バックコート層が上側にな15 

るようにした測定用サンプルを作成し，原告が保有するＷｙｋｏ社製

ＨＤ２０００を用いて測定用サンプルの１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度を測定した結果が記載されている。これによると，測定用

サンプルの１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，最も低い

ものは４１６８７ｎ㎥であったのに対し，最も高いものは５０１１９20 

ｎ㎥であった。なお，これらの測定において原告が用いた測定方法・

条件は，原告が適切であると主張している測定方法・条件である。そ

うすると，同一のサンプルを，同一の測定方法・条件（しかも，原告

が適切であると主張する測定方法・条件）で測定した場合であっても，

スペクトル密度の値には，８４００ｎ㎥を超える違いが生じる場合が25 

あることが分かる。これは，本件発明１の構成要件１Ｃが規定する数
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値範囲の幅（６００００ｎ㎥）の約１４％に相当する。同一のサンプ

ルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度の値にこの程度の大きな違いが生じるとすると，

当業者としては，磁気テープを測定しても構成要件Ｃを充足するか否

かを判断することができない場合があることになる。 5 

d 本件特許１の請求項１には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度」の測定方法について，本件明細書１の【００１３】段落に記載

されているような限定は存在しないから，結局，請求項１には，「１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について，特段の

限定が存在しないことに帰する。なお，中心面平均表面粗さＲａにつ10 

いては，請求項１は「原子間力顕微鏡によって測定される」と明示的

に規定し，測定方法を明示しているのに対し，スペクトル密度につい

てはクレーム中に測定方法の明示がないことからも，請求項１におい

て，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の測定方法について

特段の限定が存在しないことは明らかである。 15 

この点，一般的に，磁気テープのスペクトル密度を測定する方法と

しては，本件明細書の【００１３】段落に記載されているように「測

定面積２４０μｍ×１８０μｍ」で測定する必要は必ずしもなく，非

接触光学式粗さ測定機として「ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を用いる

必要はなく，そもそも「非接触光学式粗さ測定機」を用いる必要も存20 

在しない。例えば，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）を用いる方法によって

も，スペクトル密度を測定することは可能であり，むしろ，原子間力

顕微鏡の方が非接触光学式粗さ測定機よりも正確にスペクトル密度の

値を求めることが可能である。このように，スペクトル密度の測定方

法・条件については様々なものが考えられる。 25 

そして，前述のとおり，磁気テープのスペクトル密度の値は，測定
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条件により，その値が大きく変動する。その結果，同一の磁気テープ

を測定した場合であっても，測定条件によっては，クレームが規定す

る数値範囲内に入る場合と，入らない場合が存在する。また，同一の

サンプルを，同一の測定条件で測定した場合であっても，１０μｍピ

ッチにおけるスペクトル密度の値には大きな違いが生じ得る。 5 

そうすると，当業者は，いかなる場合に磁気テープが構成要件１Ｂ

及び１Ｃを充足するか理解することはできないから，結局，当業者は，

本件明細書の記載に基づき，本件発明１を実施することはできない。 

（原告の主張） 

(ｱ) 本件明細書１の段落【００１３】には，「１０μｍピッチにおけるス10 

ペクトル密度」の測定方法・測定条件について記載があり，その記載に

照らせば，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度」とは，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定エリアを

「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定される１０μｍピッチにおける

スペクトル密度を意味するものと理解できるから，その測定方法・条件15 

は，本件明細書１の記載から明らかである。すなわち，「非接触光学式

粗さ測定機」を用いて「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測

定する場合には，測定エリアに適したレンズを選択する必要があるとこ

ろ，非接触光学式粗さ測定機による表面粗さの測定においては，測定エ

リアが定まれば，他の測定条件であるレンズの倍率も特定される（例え20 

ば，比較的大きいエリアの表面粗さを測定する場合には倍率が比較的小

さなレンズ，比較的小さいエリアの表面粗さを測定する場合には倍率が

比較的大きなレンズを選択する）。 

上記段落【００１３】には，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度」について，「非接触光学式粗さ測定機」25 

を用いて測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定する，と
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いう測定条件が記載されており，測定エリアが記載されているから，測

定方法・条件は一義的に定まる。 

そうすると，当業者は，ある特定の磁気テープについて，測定エリア

「２４０μｍ×１８０μｍ」に適するレンズを用いて測定された値が構

成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲に入る場合に，当該磁気記録テ5 

ープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足すると理解できる。 

したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本

件発明１を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたもの

といえ，実施可能要件を満たす。 

(ｲ) この点，被告は，同一の磁気テープについて複数の測定結果（乙５８10 

及び乙６０）を提出し，測定方法・条件により「１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度」の値が大きく変動すると主張する。 

しかし，乙５８及び乙６０が示す測定結果に係る測定条件（測定エリ

ア）は，いずれも構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度」に係る測定条件（測定エリア）である「２４０μｍ15 

×１８０μｍ」とは異なるから，被告の主張は前提において成り立たな

い。すなわち，乙５８が示す測定結果は，測定エリアを「２９０×２２

０μ㎡」として測定された値であり（乙５８・４～５頁），構成要件１

Ｂ及び１Ｃの充足性を判断するための測定条件（測定エリア）であると

ころの「２４０μｍ×１８０μｍ」とは異なる。同様に，乙６０が示す20 

測定結果は，「各測定のＰＳＤおよび２次元プロット」を示す図（乙６

０・６～４１/４１頁）によれば，測定エリアを「６２４×４６８μ㎡」，

「２３０×１７２μ㎡」又は「１２６×９４μ㎡」として測定された値

であって，上記「１」で述べた構成要件１Ｂ及び１Ｃの充足性を判断す

るための測定条件であるところの「２４０μｍ×１８０μｍ」とは異な25 

る。 
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このとおり，乙５８及び乙６０が示す測定結果は，本件明細書１に規

定された測定条件とは異なる条件で測定されたものであって，構成要件

１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の値を

示すものではないから，これらの証拠に基づく被告の主張は前提におい

て成り立たない。 5 

(ｳ) 以上から，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が過度

の試行錯誤を要することなく本件発明１を実施することができる程度に

十分に記載されたものといえることは明らかである。 

(ｴ) 第３事件における補充主張について 

被告らは，実験データをもって，実施可能要件違反を主張するが，そ10 

もそもその点が誤っている。実施可能要件は，明細書の発明の詳細な説

明の記載に関する要件であり，物の発明においては，①「物の発明」に

ついて明確に説明され，②「その物を作れる」ように記載され，かつ，

③「その物を使用できる」ように記載されていれば実施可能要件を満た

す（甲Ａ１４）。被告が主張しているのは，①の点に関するものである15 

ところ，本件明細書の発明の詳細な説明においては，１０μｍピッチＰ

ＳＤの測定方法も含め，発明の対象である「物の発明」について明確に

説明されていることについて，無効理由１－３について述べたとおりで

ある。よって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に実施可能要件違

反などない。 20 

ウ 明確性要件違反（無効理由１－３）（争点６－３） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 構成要件１Ｂ及び構成要件１Ｃは不明確であり，ひいては，本件発明

１－１及び１－２が不明確であるから，本件特許１には明確性要件（特

許法３６条６項２号）違反の無効理由が存在する。以下，詳述する。 25 

(ｲ) １０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件によって
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値が大きく変動すること 

本件発明１－１及び１－２の構成要件１Ｂ及び構成要件１Ｃは，それ

ぞれ，磁気テープの磁性層及びバックコート層表面の，１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度の値を問題とするものである。しかしながら，

物体の表面形状の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」といって5 

も，その測定方法・条件には様々なものが考えられ，ある一つの確立し

た測定方法・条件が存在するわけではない。換言すれば，物体の表面形

状の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するという場合，

当業者は，ある特定の測定方法・条件に当然に思い至るものではなく，

複数の選択肢の中から，ある測定方法・条件を選択して，測定を行うこ10 

とになる。 

そして，前記イのとおり，磁気テープの磁性層及びバックコート層表

面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，測定方法・条件によ

り，また，同一の測定方法・条件によっても，その値が大きく変動する。

その結果，同一の磁気テープを測定した場合であっても，測定方法・条15 

件により，あるいは同一の測定方法・条件によっても，構成要件１Ｂ及

び１Ｃが規定する数値範囲（磁性層表面については８００～１００００

ｎ㎥の範囲，バックコート層表面については２００００～８００００ｎ

㎥の範囲）内に入る場合と，入らない場合とが存在する。 

(ｳ) 構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であること 20 

本件明細書１には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（中略）

とは，以下の方法により測定された値をい」うとの記載があり，それに

続いて測定方法が記載されている（甲３・段落【００１３】）。しかし

ながら，これはあくまで測定方法の一例にすぎないものと解され，本件

明細書１の段落【００１３】の記載は，構成要件１Ｂ及び１Ｃにおける25 

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の測定方法について，何ら限定
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を加えるものではない。 

そうすると，当業者としては，いかなる測定方法・条件により，測定

した磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度が構成要件１Ｂ及び１Ｃが規定する数値範囲に入る場合に，

磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するのか理解することは5 

できない。 

したがって，構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であると言わざるを得な

い。 

(ｴ) 以上のとおり，構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であるから，これらの

構成要件を含む本件発明１－１及び１－２も不明確であり，本件特許１10 

には明確性要件違反の無効理由が存在する。 

(ｵ) 第３事件における補充主張 

無効理由１－２について述べたとおり，被告らは，未使用の磁気テー

プカートリッジについてスペクトル密度の測定を行ったところ，未使用

の磁気テープカートリッジであっても，測定条件によってスペクトル密15 

度の値が大きく変動することが確認された（乙Ａ５ないし７）。無効理

由１－２について述べたとおり，請求項１に記載の「１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度」を測定する際に，それらの測定方法・条件のう

ちのいずれを用いるべきかは，本件明細書の記載からは必ずしも明確で

はなく，当業者の選択に委ねられているところ，磁気テープの磁性層及20 

びバックコート層表面の，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は，

測定方法・条件により，その値が大きく変動する。そうすると，当業者

としては，いかなる場合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを

充足するのか理解することはできない。したがって，本件発明１は不明

確であり，本件特許１には明確性要件違反の無効理由が存在する。 25 

（原告の主張） 
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前記イ（原告の主張）のとおり，本件明細書１の段落【００１３】の記

載に照らせば，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度」は，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定エリアを「２

４０μｍ×１８０μｍ」として測定された値を意味し，当業者は測定エリ

アを「２４０μｍ×１８０μｍ」に適するレンズを適宜選択することがで5 

きるから，構成要件１Ｂ及び１Ｃにいう「１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度」を測定するための測定方法・条件は明確である。 

したがって，本件発明１が明確性要件を満たすことは明らかである。 

なお，第３事件における補充主張についても，特許・実用新案審査基準，

第II部 第２章 第３節「明確性要件」の４．１．１（甲Ａ１３）にある10 

とおり，測定方法について不明確になるのは，「明細書及び図面の記載並

びに出願時の技術常識を考慮しても」測定方法等を理解できない場合に限

られ，請求項自体に測定方法の記載がないことは，何ら明確性要件違反の

理由にならない。そして，「明細書を参酌」すれば，段落【００１３】に，

ＰＳＤの測定方法が記載されていることは明らかである。また，測定面積15 

が「２４０μｍ×１８０μｍ」の記載からは，ＣＣＤの認識精度としての

測定条件が規定されることになる。よって，本件特許１の請求項において

は，ＰＳＤの測定方法について不明確な点はない。 

エ サポート要件違反（無効理由１－４）（争点６－４） 

（被告らの主張） 20 

(ｱ) 本件発明１－１及び１－２は，本件明細書１の発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの

ではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題

を解決できると認識できる範囲のものでもないから，本件特許１にはサ

ポート要件違反（特許法３６条６項１号）の無効理由が存在する。以下，25 

詳述する。 
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(ｲ) 以下に述べるとおり，本件明細書１に記載されている実施例及び比較

例の測定結果からは，本件発明１－１及び１－２が発明の効果を奏する

ことを理解することができない。 

a 本件明細書１では，実施例１～９及び比較例１～９の各磁気テープ

の電磁変換特性を示す値として，線記録密度100kFCIの信号を記録した5 

場合及び線記録密度400kFCIの信号を記録した場合について，それぞれ

「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」を測定している（甲３・２４頁

１０～２２行）。 

しかしながら，本件明細書１の記載からは，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び

「Ｋ－ＳＮＲ」が具体的に何を示す数値であるのか，そもそも不明で10 

あると言わざるを得ない。また，本件明細書１の表１では，「ＢＢ－

ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」がマイナスの値となっている箇所が存在

するが，そもそも，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」がマイナス

の値となり得るのか疑問であり，仮になり得るとして，いかなる場合

に「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」マイナスの値になるのかも不15 

明である。したがって，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値の

高低をもって磁気テープの良・不良を判断することが本当に合理的で

あるのか，本件明細書１の記載からは理解することができない。 

b 本件明細書１において良・不良を判断するのに用いられている基準

も，その根拠が不明である。この点，例えば，１週間保存後の電磁変20 

換特性（２７頁の表）を見ると，「Ｋ－ＳＮＲ」（100kfci）の値につ

いては－４に「×」が付されており（比較例２・６），不良であると

判断されているのに対し，「Ｋ－ＳＮＲ」（400kfci）の値については

－４及び６は良好であると判断されている（実施例５，比較例８）。

本来はより良好であるはずの「Ｋ－ＳＮＲ」の大きな値の方が，より25 

小さな値よりも不良であると見なされるというのは理解不能であり，
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そのような結論となる良・不良の判断基準は，合理性を欠くと言わざ

るを得ない。 

c さらに，表１を見ると，大半の実施例・比較例において，線記録密

度100kFCIの信号を記録した場合よりも，線記録密度400kFCIの信号を

記録した場合の方が，「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値が軒5 

並み高くなっている。しかし，通常は，線記録密度が高くなるほど，

電磁的記録特性は悪化するため，線記録密度100kFCIの信号を記録した

場合よりも，線記録密度400kFCIの信号を記録した場合の方が「ＢＢ－

ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値が高くなる（良好な結果が得られる）

のは不自然である。かかる観点からも，本件明細書１に記載されてい10 

る「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値の高低をもって磁気テー

プの良・不良を判断することが本当に合理的であるのか，本件明細書

１の記載からは理解することができないと言わざるを得ない。 

(ｳ) また，仮に，本件明細書１に記載されている「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ

－ＳＮＲ」の値の高低をもって磁気テープの良・不良を判断することが15 

合理的であるとしても，以下に述べるとおり，実施例１～９及び比較例

１～９の測定結果からは，本件発明１－１及び１－２が発明の効果を奏

するものと理解することはできない。 

すなわち，実施例５（磁性層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密

度がクレーム範囲内の１００００ｎ㎥，バックコート層の１０μｍピッ20 

チにおけるスペクトル密度がクレーム範囲内の４００００ｎ㎥）におい

ては，「Ｋ－ＳＮＲ」（100kfci）の値は保存前は－１．０であり，保存

前から既にマイナスとなっているが，保存後はさらに－２．０まで低下

している。また，「Ｋ－ＳＮＲ」（400kfci）の値は，保存前は－２．０

であり，保存前から既にマイナスとなっているが，保存後はさらに－４．25 

０まで低下している。もっとも，これらの「Ｋ－ＳＮＲ」の値は，マイ
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ナスであるにもかかわらず，いずれも合格となっている。 

ここで，実施例５の磁気テープにおけるバックコート層の１０μｍピ

ッチにおけるスペクトル密度を８００００ｎ㎥にした例（以下「仮想例」

という。）を考えると，この仮想例は，不合格となる蓋然性が高い。 

(ｴ) 以上のとおり，本件発明１－１及び１－２には，本件明細書１の発明5 

の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識

できない範囲が含まれる。また，上記範囲は，当業者が出願時の技術常

識に照らし上記各発明の課題を解決できると認識できる範囲でないこと

は明らかである。 

(ｵ) さらに言えば，本件明細書１に記載された実施例及び比較例の測定結10 

果からは，本当にバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度が１週間保存後の電磁変換特性の悪化をもたらしているのか，

疑問であると言わざるを得ない。 

(ｶ) 以上のとおり，本件発明１－１及び１－２は，本件明細書１の発明の

詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で15 

きる範囲のものではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上

記各発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもないから，発

明の詳細な説明に記載した発明ではなく，本件特許１にはサポート要件

違反の無効理由が存在する。 

(ｷ) 第３事件における補充主張 20 

a クレームの文言を充足する全ての磁気テープにおいて常に本件発明

１の効果を奏するとは理解できないこと 

本件明細書１には，ある特定の素材，ある特定の製法を用いて作製

された磁気テープについて試験を行った結果しか記載されていない。

他方，バックコート層の磁性層への裏写りの有無及び程度は，バック25 

コート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値（すなわ
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ち，バックコート層表面の凹凸の形状）によってのみ決まるものでは

なく，バックコート層及び磁性層表面を構成する素材などによっても

影響を受けるものであり，むしろ，素材による影響の方が大きいとい

うことができる。とりわけ，磁性層表面の硬さは裏写りの生じやすさ

と密接に関連しており，磁性層表面が柔らかい素材であれば裏写りは5 

生じやすくしやすくなるし，硬い素材であれば裏写りはしにくくなる

ことは，本件特許１の優先日当時，技術常識であった（乙Ａ８ないし

１０）。 

したがって，本件明細書１に接した当業者は，せいぜい，本件明細

書１に記載されている，ある特定の素材及び製法を用いて作製された10 

磁気テープについて，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度を制御することにより裏写りを抑制することができる，と

いうことを理解することができるにすぎず，当業者は，本件明細書の

記載及び技術常識に照らしても，クレームの文言を充足する全ての磁

気テープにおいて常に本件発明１の効果を奏すると理解することはで15 

きない。 

b クレームの数値範囲内にある磁気テープであっても，本件発明１の

作用効果を奏さないものが存在すること 

本件明細書１の優先権の基礎となった特許出願（特願２００６－９

９９３６号）の明細書（乙Ａ１１。以下「本件基礎出願明細書」とい20 

う。）中には，本件特許１の請求項１の数値範囲内にある磁気テープ

であるにも関わらず，本件発明１の作用効果を奏さないものが記載さ

れている。すなわち，本件基礎出願明細書には，磁気テープのバック

コート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を制御することに

より，高温保存後の高密度領域の電磁変換特性を良好に維持すること25 

が記載されている。しかしながら，本件基礎出願明細書においては，
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かかる作用効果を奏するためには，磁性層表面の１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度は８０００ｎ㎥以下である必要があり，かつ，バ

ックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５００

００ｎ㎥以下である必要があるとされており，実際，これを満たさな

い比較例１は，６０℃，１０％で１週間保存後の電子変換特性が劣っ5 

ていると評価されている。比較例１は，磁性体としてバリウムフェラ

イトを用いた磁気テープであり，初期状態では，原子間力顕微鏡（Ａ

ＦＭ）で測定した中心面平均表面粗さＲａが２．０ｎｍ，磁性層表面

の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が６０００ｎ㎥，バックコ

ート層表面におけるスペクトル密度が８００００ｎ㎥であるから，本10 

件特許１の請求項１が規定する数値範囲内にある磁気テープであるが，

本件基礎出願明細書においては，６０℃，１０％で１週間保存後の電

子変換特性が劣っていると評価されているのである。このように，本

件特許１の請求項１の数値範囲内にある磁気テープであっても，本件

発明１の作用効果を奏さないものが存在する。 15 

c 以上から，本件特許１にサポート要件違反の無効理由が存在するこ

とは明らかである。 

（原告の主張） 

以下に説明するとおり，本件明細書１の表１に示される電磁変換特性に

係る各数値は，比較例２の値を基準，すなわち０ｄB（デシベル）としたと20 

きの相対値であることが表１自体から明らかであるところ，このように相

対値に基づいて実施例，比較例の良否判断を行うことは，被告を含む当業

者が採用する一般的な手法であり，当業者であれば，表１及び後述するそ

の他の本件明細書１の記載に基づき，本件発明１－１及び１－２が発明の

効果を奏していることを容易に理解することができる。 25 

(ｱ) 表１の記載の技術的意義が明確に理解できること 
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全ての電磁変換特性が，比較例２の電磁変換特性（保存前）を基準と

したときの相対値により表わされていること 

表１では，実施例１～９及び比較例１～９の全ての電磁変換特性が，

初期状態（保存前）における比較例２の電磁変換特性を０ｄＢ（デシベ

ル）としたときの相対値として表わされており，この相対値を前提に，5 

初期状態ないしは１週間保存後における実施例１～９及び比較例１，３

～９の良・不良が判定されていることが分かる。本件明細書１において

は，表Ａにおける比較例２の各値が０ｄＢと記載されていることから，

当業者は，実施例１～９及び比較例２，４～９の電磁変換特性に関する

各数値が，初期状態における比較例２の値を基準値とする相対値である10 

ことを理解する。 

本件明細書１の表Ａ，Ｂには，電磁変換特性の各ｄＢ値に続けて「（×）」

が付されているものと，そのような符合が付されていないものとがある。

「（×）」が付された測定結果は，本件明細書１の実施例・比較例にお

いて「不良」と判定されたものであり，「（×）」が付されていない測15 

定結果は，「不良」でないと判定されたものである。 

(ｲ) 本件明細書１の表１による判定 

表Ａ，Ｂでは，実施例１～９の電磁変換特性には全く「（×）」が付

されていないのに対し，比較例１～９の電磁変換特性には少なくともい

ずれかに「（×）」が付されている。そして，本件明細書１の表１及び20 

上掲した段落【０１１６】の記載から，比較例１～９は，電磁変換特性

が測定不可であるか（比較例１，３），ＳＮＲが低下したか（比較例２），

バック面巻き姿（飛び出し数）が不良であるか（比較例５），ノイズの

増大に起因してＫ－ＳＮＲないしＳＮＲの値が低下しているか（比較例

４，６～９）であって，いずれも不良と評価されたことが理解できる。 25 

これに対し，実施例１～９は，電磁変換特性が測定不可であるとか，
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バック面巻き姿（飛び出し数）が不良であるといったことがなく，かつ，

保存前後における電磁変換特性の変化が小さいことが分かる（表１・段

落【０１１６】第１段落）。 

(ｳ) 小括 

以上のとおり，本件明細書１の表１に記載された「ＢＢ－ＳＮＲ」及5 

び「Ｋ－ＳＮＲ」の電磁変換特性の各値は，比較例２の初期状態におけ

る電磁変換特性の各値を０ｄＢとしたときの，各実施例と各比較例の初

期状態と１週間保存後における相対値（ｄＢ）を示すものであり，当該

相対値に基づいて，磁気テープの良・不良を判定していることが理解で

きる。したがって，当業者は，表１の測定結果とその説明（段落【０１10 

１６】等）に基づき，本件発明１－１及び１－２が本件発明の効果を奏

していることを十分に理解することができる。 

よって，本件特許１にサポート要件違反の無効理由が存在するとの被

告の主張は，いずれも失当である。 

(ｴ) 第３事件における補充主張について 15 

被告らは，実施例，比較例において，磁気テープとして，特定の素材，

特定の製法を用いて作製されたものしか用いていないから，サポート要

件に違反する旨主張としている。しかし，サポート要件は，「明細書の

発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識」に照らして，特許請求

の範囲に記載された発明が，「当業者が当該発明の課題を解決できると20 

認識できる範囲のもの」か否かを判断すべきものである。この点，本件

発明における解決手段は，磁性層の材料と平均板径（構成要件Ａ，Ｅ），

磁性層のＲａ（構成要件Ｂ），磁性層及びバックコート層のＰＳＤ（構

成要件Ｃ，Ｄ）であるから，これらの要件を満たす場合に発明の課題を

解決することができ，これを満たない場合に課題が解決できないことが，25 

明細書の一般的な記載，実施例，比較例の記載，及び当業者の技術常識



95 

 

から理解できればよい。この点，本件明細書１においては，比較例にお

いて，上記構成要件Ａ～Ｅのいずれかを満たさない例が挙げられ，これ

らの要件を全て満たす実施例との比較を行うことにより，本件発明１の

要件により，発明の課題が解決できることが確認できるようになってい

る。よって，サポート要件との関係で，磁気テープを種々変える必要な5 

どない。 

また，被告らは，本件特許１の優先権主張の基礎出願明細書（乙Ａ１

１）との関係でるる主張するが，上述したとおり，サポート要件は，「明

細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識」に照らして，特

許請求の範囲に記載された発明が，「当業者が当該発明の課題を解決で10 

きると認識できる範囲のもの」か否かを判断すべきものであるから，優

先権主張の基礎出願明細書の内容は参酌する必要がない（優先権主張の

基礎出願明細書の内容は，優先権の範囲を確認するために参酌されるだ

けである）。 

したがって，被告らの主張は失当である。 15 

オ サポート要件違反（無効理由１－５）（争点６－５） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明１－１及び１－２は，バックコート層表面の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度が２００００～８００００ｎ㎥の範囲であるこ

とを要件とする（構成要件１Ｃ）。しかしながら，以下に述べるとおり，20 

本件発明１－１及び１－２がバックコート層表面の１０μｍピッチにお

けるスペクトル密度に着目することの技術的意義は，全く不明であると

言わざるを得ない。したがって，本件特許１の明細書（本件明細書１）

の記載に接した当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解

決すると認識することはできず，また，出願時の技術常識に照らしても，25 

当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識す
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ることはできない。 

(ｲ) 本件発明１－１及び１－２がバックコート層表面の１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度に着目することの技術的意義について，本件明細

書１には，「本発明者は，（中略）磁性層表面のうねり成分を制御する

とともに，バックコート層表面のうねり成分，特に１０μｍピッチのう5 

ねりをコントロールすることにより，長期保存時又は高温保存時の磁性

層の裏写りを抑制できることを見出した。」との記載が存在する（甲３・

３頁５～８行）。しかしながら，本件明細書１の上記記載は，何ら具体

的な根拠を示すことなく，単に結論を述べたものにすぎない。かかる記

載のみでは，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル10 

密度に着目し，その値を制御することが，本件明細書１に記載されてい

るような作用効果を本当に奏するものであるか否か，当業者は到底理解

することができない。 

(ｳ) そもそも，本件発明１－１及び１－２が，バックコート層表面の１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目すること自体，15 

一般的なスペクトル密度の利用目的と相容れないものである。 

スペクトル密度（パワースペクトル密度，ＰＳＤ）とは，物体の表面

形状（表面プロフィール）を周波数の異なる複数の正弦波（周波数成分）

に分離し，各周波数の波が有するパワーを示したものである。スペクト

ル密度は通常，パワースペクトル密度関数に特異な形状が存在するか否20 

か（換言すれば，各周期におけるスペクトル密度の相互の相対的な関係）

を見ることに意義があるものであって，本件発明１－１及び１－２のよ

うに，ある特定の周期におけるスペクトル密度の値それ自体を問題とす

るものではない。したがって，本件発明１－１及び１－２がバックコー

ト層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目25 

することの技術的意義は，不明であると言わざるを得ない。また，スペ
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クトル密度の値は，測定方法・条件によって値が大きく変動するもので

あるから，なおさら，スペクトル密度の値それ自体に着目する技術的意

義は，不明であると言わざるを得ない。 

(ｴ) この点，本件明細書１には，実施例１～９及び比較例１～９について，

１週間保存の前後で「ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」の値がどのように変5 

化したかを測定した結果が記載されている（甲３・２５～２７頁の表１）。

しかしながら，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度の値それ自体に着目することの技術的意義が全く不明である以上，

本件明細書１における上記の程度の開示では，バックコート層表面の１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技10 

術的意義を当業者が理解するには，到底足りないと言わざるを得ない。 

また，「１０μｍピッチ」におけるスペクトル密度に着目する点につ

いては，そもそも，本件明細書１には，実施例１～９及び比較例１～９

についてバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測

定した結果が記載されているにすぎず，他の周期におけるスペクトル密15 

度，例えば５μｍピッチにおけるスペクトル密度や，２０μｍピッチに

おけるスペクトル密度を測定した結果等については，一切記載されてい

ない。スペクトル密度の中でも，とりわけ「１０μｍピッチ」における

スペクトル密度に着目することに，本当に何らかの技術的意義が存在す

るか否かを確認するためには，少なくとも，他の周期におけるスペクト20 

ル密度を検証することが必要不可欠であるが，かかる検証は全く行われ

ていない。したがって，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度の値それ自体に着目することに，本当に何らかの技術的意義

があるのか，本件明細書１の記載からは到底理解することはできない。 

(ｵ) さらに，本件明細書１に記載されている上記実施例及び比較例の磁気25 

テープは，磁性層塗布液に含まれる六方晶フェライトの平均板径，使用
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する支持体の表面粗さ，各層形成用塗布液の分散時間，遠心分離時間，

又は使用するバックコート層形成用塗布液を本件明細書１の表１（甲３・

２５頁）記載のように変更した以外は，全て同一の素材，同一の方法を

用いて作製されたものである（甲３・２４頁１～４行）。仮に，本件明

細書１に記載されているとおり，バックコート層表面のうねりによって5 

磁性層表面への裏写りが生じるとしても，その程度は，バックコート層

表面のうねり（要するに，バックコート層の表面形状）のみならず，磁

性層，バックコート層及び支持体の素材等によって影響を受けることは

容易に理解できることである。本件明細書１に記載されている上記実施

例及び比較例は，（前述した問題点を全て度外視したとしても，）せい10 

ぜい，本件明細書１に記載されている，ある特定の素材を用いて作製さ

れた磁気テープについて，バックコート層の１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度の値が磁性層への裏写りに影響を与えることを示したもの

にすぎず，それがありとあらゆる磁気テープに当てはまることを示した

ものではない。したがって，本件明細書１に接した当業者は，クレーム15 

の文言を充足する全ての磁気テープにおいて，バックコート層表面の１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度を制御し，これを２００００～８

００００ｎ㎥の範囲内とすることが，本件明細書１に記載されているよ

うな効果を奏するものであると理解することはできない。 

なお，本件明細書１の表１（甲３・２６頁）に記載されているバック20 

コート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，「４０００

０」「２００００」「８００００」「１００００」「１０００００」「３

０００００」（単位はｎ㎥）のいずれかであるが，実際の測定において，

このような１００００ｎ㎥の自然数倍の値のスペクトル密度ばかりが得

られるなどということは，現実には考えられない。したがって，これら25 

の値は，実際に得られたスペクトル密度の値ではなく，切り上げ，切り
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捨てあるいは四捨五入等を行った値ではないかと推測されるが，そうだ

とすると，とりわけ「２００００」及び「８００００」については，本

当にクレームの数値範囲内であったのか，不明であると言わざるを得な

い。 

(ｶ) なお，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値5 

それ自体に着目することの技術的意義が不明であることは，本件特許１

の審査段階において，既に指摘されていた（乙６８・１頁下から１０～

下から２行）。 

上記拒絶理由通知を受けて，出願人は平成２１年１２月７日付で手続

補正書（乙６９）及び意見書（乙７０）を提出した。しかし，乙７０の10 

図１を根拠として，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤを規定

することで近傍ノイズを低減することができるとする，出願人の説明は

誤りである。したがって，このことを前提として，「保存中に磁性層表

面に裏写りし，保存後の磁性層表面性を損なう主要因となるものは，バ

ックコート層表面の１０μｍピッチのＰＳＤである」とする出願人の説15 

明（乙７０・８頁下から５～４行）もまた，前提を欠く。 

以上のとおり，出願人は，技術的に誤った説明を審査官に対して行う

ことにより，あたかも，バックコート層表面の１０μｍピッチにおける

スペクトル密度に着目する技術的意義が存在するように見せかけ，結果

的に特許査定を得たものである。 20 

(ｷ) 以上のとおり，本件発明１－１及び１－２がバックコート層の１０μ

ｍピッチにおけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的

意義は，本件明細書１の記載からは全く不明であるから，本件明細書１

の記載に接した当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解

決すると認識することはできない。また，出願時の技術常識に照らして25 

も，当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認
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識することはできない。 

したがって，本件発明１－１及び１－２は，発明の詳細な説明に記載

した発明ではなく，本件特許１にはサポート要件違反の無効理由が存在

するから，原告は本件特許権１を行使することはできない。 

（原告の主張） 5 

(ｱ) 「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤ」の技術的意

義 

a 本件明細書１（段落【０００６】ないし【０００８】，【００１３】，

【００１６】，【００１７】，【０１１５】，【０１１６】）には，

「バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の10 

技術的意義について，これを制御することにより保存後の磁性層への

裏写りを抑制できることが説明され，さらに，そのことが，豊富な実

施例と比較例により実証されているのであるから，その技術的意義が

明確に記載されているといえる。 

b 被告らは，原告が提出した平成２１年１２月７日付意見書（乙７０）15 

の内容について疑問を呈しているが，同意見書では，図（図１）を用

いて「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるＰＳＤ」を規定すること

の技術的意義を説明した上で，本件明細書１の比較例６を再現した磁

気記録テープのバックコート層表面の複数の周期におけるスペクトル

密度を示す図（図２）を用いてバックコート層表面の「１０μｍピッ20 

チ」におけるＰＳＤを規定することの技術的意義を補足説明している。 

c 被告らの主張に対する反論 

(a) スペクトル密度の利用目的について 

スペクトル密度関数において，「突起（スパイク）」や「隆起（肩）」

といった形状が存在するということは，当該形状を示す特定のスペ25 

クトル密度の強度（縦軸）と特定の周期（横軸）が存在することを
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意味する。仮に，被告らが主張するように，ある特定の周期におけ

るスペクトル密度の値それ自体に着目することが，スペクトル密度

の一般的な利用目的と相容れないことだったとしても，そのことか

ら，本件発明１がバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義が不明であ5 

るとの結論が導かれるわけではない。むしろ，本件明細書１の記載

を読めば，バックコート層表面の１０μｍピッチのスペクトル密度

を構成要件１Ｃ記載の範囲にすることで，長期保存又は高温保存時

の磁性層の裏写りを抑制し，長期保存又は高温保存前後で変わらず

優れた電磁変換特性を有する磁気記録媒体を提供することが理解で10 

きるのであるから，バックコート層表面の１０μｍピッチにおける

スペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，かか

る明細書の記載から明らかであるといえる。 

(b) 他の周期におけるスペクトル密度を測定した結果等について 

本件明細書１には多数の実施例・比較例の記載があり，特にバッ15 

クコート層表面の１０μｍピッチのＰＳＤが１００００ｎ㎥を超え

ると，保存後に近傍ノイズ増大により「Ｋ－ＳＮＲ」が劣化するこ

とは，本件明細書１中の比較例６，９により，また，バックコート

層表面の１０μｍピッチのＰＳＤの下限値を２００００ｎ㎥とした

場合に走行耐久性が劣化することについては実施例と比較例５との20 

対比により実証されている。したがって，本件明細書１に接した当

業者であれば，他の周期のスペクトル密度の測定結果なくして，「バ

ックコート層表面」の１０μｍピッチにおけるスペクトルを規定す

る技術的意義を十分に理解することができる。 

(c) 本件明細書１の記載からは，せいぜい当該「同一の素材・方法を25 

用いて作成された磁気テープ」において技術的意義を理解し得るに
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とどまるとの主張について 

本件明細書１には，実に，１００段落近くにわたって，本件発明

１の実施例や製造方法が詳細に記述されているのであり，かかる本

件明細書１の記載に基づき，当業者であれば，実施例として記載さ

れた磁気記録テープとは異なる素材・方法で製造された磁気記録テ5 

ープであっても，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度を２００００～８００００μ㎥（構成要件１Ｃ）に調

整することで，本件明細書１に記載されているのと同様の作用効果

を達しうるものと理解できる。また，被告が主張するように，磁性

層，バックコート層及び支持体の素材等によっても裏写りに影響す10 

ることは容易に理解できることである。当業者であれば，本件明細

書１には，ある特定の素材を用いて作製された磁気記録テープにつ

いて特定の効果を奏することが詳細に記載されているのであるから，

それ以外の素材を採用する場合には，上述した技術常識に基づいて

裏写りしないように適宜変更することも，本件明細書１に記載され15 

ているに等しいということができるのである。 

以上のとおり，本件発明１に係る磁気記録テープの製造方法（素

材・方法）を開示する本件明細書１の記載に基づき，当業者であれ

ば，実施例として記載された磁気記録テープとは異なる素材・方法

で製造された磁気記録テープであっても，バックコート層表面の１20 

０μｍピッチにおけるスペクトル密度を２００００～８００００μ

㎥（構成要件１Ｃ）とすることで，実施例と同様，特許発明１の課

題を解決できると理解できることは明らかである。 

(d) 審査経過における図１から１０μｍピッチＰＳＤに着目すること

の技術的意義は導かれないとの主張について 25 

被告の主張は意見書（乙７０）の記載についての誤った理解に基
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づくものであり，反論として成り立たっていない。原告は，本件発

明の出願経過において，乙７０の図１からＰＳＤを求めることまで

主張してはいないし，バックコート層表面の１０μｍピッチにおけ

るＰＳＤを規定することの技術的意義については，図１によってで

はなく，図２に基づいて説明している。 5 

カ 磁気テープ２に基づく進歩性欠如（無効理由１－６）（争点６－６） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 磁気テープ２ 

a 被告らは，製品名を「ＬＴＸ４００Ｇ」とし，ロット番号を「１Ａ

４５２Ｐ００７０４」とする磁気テープカートリッジ（磁気テープ２）10 

を製造・販売していた。なお，上記ロット番号は，磁気テープ２のカ

ートリッジに刻印されている。 

b 磁気テープ２は，平成１６年１２月に製造されたものである。この

ことは，上記ロット番号「１Ａ４５２Ｐ００７０４」から容易に判明

する事項である。そして，磁気テープ２のうち，後述する，未使用の15 

まま保管されていた抜き取りサンプル以外の製品は，製造直後の平成

１６年１２月頃に出荷された。 

c 磁気テープ２は，「LTO Ultrium」規格に準拠するものであるところ，

同規格に準拠するテープは，非磁性支持体上の一方の面に強磁性粉末

及び結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有して20 

いた。また，磁性層に含まれる強磁性粉末は強磁性金属粉末であった

（乙７５）。 

d 磁気テープ２は，「LTO Ultrium」規格に準拠するものであるところ，

当該規格に準拠する磁気テープは，ＭＲヘッドを再生ヘッドとして用

いるドライブによって再生することが可能であった（乙７６・４頁）。 25 

e 磁気テープ２の測定結果について 
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被告らは，平成１６年１２月に磁気テープ２を製造した後，これら

を出荷する前に，その中から製品を一点抜き取り，抜き取りサンプル

として未使用のまま被告の倉庫に保管していた。被告らは，今回の測

定のため，上記抜き取りサンプルを倉庫から取り出し，平成２９年８

月２８日，（住所は省略）に所在する新潟県工業技術総合研究所に持5 

参した。同日，公証人の立会いの下，磁気テープ２の抜き取りサンプ

ルについて，カートリッジから磁気テープを引き出し，磁気テープ片

を切り出した上で，新潟県工業技術総合研究所が保有するＷｙｋｏ社

製のＮＴ－３３００三次元構造解析顕微鏡を用いて，当該サンプルの

磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペク10 

トル密度を測定した。その測定結果によると，磁気テープ２の磁性層

表面の１０μｍ近傍のピッチにおけるスペクトル密度は，いずれのサ

ンプルにおいても８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度も８００～１００００ｎ㎥の範囲内で

あったと認められる。同様に，バックコート層の１０μｍ近傍のピッ15 

チにおけるスペクトル密度は，いずれのサンプルにおいても２０００

０～８００００ｎ㎥の範囲内であり，１０μｍピッチにおけるスペク

トル密度も２００００～８００００ｎ㎥の範囲内であったと認められ

る（乙９０）。また，被告らは，平成３０年２月７日，再測定を行っ

たところ同様の結果であった（乙１０１）。 20 

(ｲ) 引用発明２ 

磁気テープ２が本件特許１の優先日前に販売されていたことに示され

るとおり，ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び結合剤を

含む磁性層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録テープ

であって，磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８０25 

０～１００００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチに
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おけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲である磁気

記録テープであって，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを使用する磁気信号

再生システムにおいて使用される磁気記録テープ（以下「引用発明２」

という。）は，本件特許１の優先日前に公然実施されていた。 

(ｳ) 一致点・相違点 5 

本件発明１－２と引用発明２と対比すると，一致点及び相違点は以下

のとおりである。 

a 一致点 

非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を

有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁10 

性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００

００ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるス

ペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴

とする磁気記録テープである点。 

b 相違点 15 

① 本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４

０ｎｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用

発明２では，強磁性粉末として強磁性金属粉末を使用している点。 

② 本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性

層の中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに20 

対し，引用発明２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の

中心面平均表面粗さＲａは不明である点。 

③ 本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大

磁気抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて

使用されるのに対し，引用発明２では，磁気記録テープは再生ヘッド25 

としてＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用され
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る点。 

(ｴ) 相違点についての判断 

無効理由１－１に関して述べたとおり，上記各相違点に係る構成につ

いて，これを本件発明１の構成とすることは，いずれも当業者が容易に

なし得たことである。 5 

争点６－１に関する原告の主張のうち，本争点にも当てはまると考え

られるものは，前記ア（被告の主張）同様，いずれも失当である。 

（原告の主張） 

(ｱ) 磁気テープ２が本件特許１の優先日より前から「引用発明２」の構成

を備えていたことは何ら立証されていないから，そもそも，被告らの主10 

張は前提において成り立たない。また，その点をおくとしても，「引用

発明２」に係る被告らの主張は，本件発明１と「引用発明２」との相違

点の認定，及び，当該相違点に係る構成の容易想到性の理由付けに誤り

があり，成り立たない。以下，詳述する（ただし，無効理由１－１に係

る主張と重複する部分については繰り返さない。）。 15 

(ｲ) 本件特許１の優先日より前に，磁気テープ２が，構成要件１Ｃを充足

する構成を有していたことは，被告らが提出した証拠によっては立証さ

れていないこと 

a 「磁気テープ２」が本件特許１の優先日より前に公然と実施されて

いたことについて被告らの立証は不十分である 20 

仮に，被告らが主張するように，「磁気テープ２」なる未使用の磁

気テープカートリッジが平成１６年１２月に被告らによって製造され

ていたとしても，当該「磁気テープ２」は，被告の倉庫に保管されて

いたというのであるから，当該「磁気テープ２」は本件特許１の優先

日以前においては被告ら内部に留まっていたことになり，本件特許１25 

の優先日より前に，公然と実施されていたことが立証されたことには
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ならない。したがって，被告らの主張する構成を有する「引用発明２」

は，特許法２９条１項２号に掲げる発明とはいえない。 

b 乙９０は「磁気テープ２」の製造時ないし販売時における表面特性

を示す証拠としての信用性を欠く 

新潟県工業技術総合研究所の保有する「Ｗｙｋｏ社製ＮＴ３３００」5 

を用いて，対物レンズの倍率を１０倍，中間レンズの倍率を２倍とし

た場合には，フォーカスがずれ，コントラストが取れないため，磁気

テープのＰＳＤ値を正確に測定することができない状態にあることが

判明した。したがって，乙９０に係る測定結果は信用性を欠く。 

加えて，乙９０には磁性層表面を測定するサンプル作成に係る写真10 

（写真１３）はあるものの，これに対応するバックコート層表面を測

定するサンプル作成に係る写真は存在しない。また，乙９０の測定に

係るサンプルを撮影した写真１５及び１６はなぜか白黒写真であり，

かつ画像の解像度も他の写真よりも明らかに劣っており，何らかの恣

意が入り込んだ疑いを否定できない。したがって，乙９０に係る測定15 

結果が，「バックコート層表面」のスペクトル密度の測定結果ではな

い可能性を否定できない。 

以上のとおり，乙９０に記載された測定値は，本件特許１の優先日

以前に製造・販売された磁気テープにおける表面特性と等しいといえ

ないため，乙９０に係る測定値を前提として認定した「引用発明２」20 

は，本件特許１の優先日以前に公然実施をされた発明ということはで

きない。 

(ｳ) 本件発明１は「引用発明２」及び周知技術に基づいて当業者が容易に

発明し得たとはいえないこと 

仮に，「磁気テープ２」が本件特許１の優先日以前に構成要件１Ｃに25 

充足する構成を有していたとしても，本件発明１は，「引用発明２」及
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び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとはい

えない。この点については，「引用発明１」に基づく進歩性欠如の主張

に対する反論がほぼそのまま妥当する。 

キ 実施可能要件違反（無効理由１－７）（争点６－７） 

（被告らの主張） 5 

(ｱ) 仮に，原告の主張するように，本件明細書１の【００１３】段落に記

載のある測定条件を，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のク

レーム文言中に読み込むとすると，「１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度」を測定する際に用いる測定機器は「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」

に限定されることになり，また，測定エリア（測定面積）については，10 

「２４０μｍ×１８０μｍ」に限定されることになる。 

「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言について

このような解釈を採用した場合，「１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度」を測定を行うことができるか否かは，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２００

０」を入手ないし利用することができるか否かに依存することになる。 15 

しかしながら，Ｗｙｋｏ社製の非接触光学式粗さ測定機「ＨＤ２００

０」については，既にメーカー（Ｗｙｋｏ社を買収したＶｅｅｃｏ社を，

更に買収したＢｒｕｋｅｒ社）は「ＨＤ２０００」の製造及び販売を終

了しており，「ＨＤ２０００」は入手不可能となっている。また，平成

５年には，メーカーによる「ＨＤ２０００」のサポートも終了している。20 

したがって，本件発明１－１及び１－２を実施しようとする者が，「１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定するために，メーカーか

ら「ＨＤ２０００」を入手しようとしても，もはや入手することは不可

能である。「ＨＤ２０００」を用いた測定を行う他の方法としては，既

に「ＨＤ２０００」を保有している他の会社・団体等に使用させてもら25 

う，といった方法も考えられるが，そもそも，他の会社・団体等に使用



109 

 

させてもらうよう頼んだとしても，他の会社・団体等がこれに応じてく

れるとは限らない。なお，被告が確認した限りでは，現在，日本国内に

おいて，「ＨＤ２０００」を保有しており，かつ，これを一般の利用に

供している会社・団体等は存在しない。 

したがって，上記解釈を採用した場合，「１０μｍピッチにおけるス5 

ペクトル密度」を測定することはできない。 

(ｲ) また，仮に，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定する

際に用いる測定機器は，「非接触光学式粗さ測定機」であれば足り，「Ｗ

ｙｋｏ社製ＨＤ２０００」には限定されないとしても，かかる測定を行

うことができるか否かは，「測定エリア（測定面積）を「２４０μｍ×10 

１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗さ測定機を

入手ないし利用することができるか否かに依存することになる。 

この点についても，被告が確認した限りでは，測定エリア（測定面積）

を「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光

学式粗さ測定機で，現在，一般に入手ないし利用可能なものは存在しな15 

い。なお，被告が，前述のＢｒｕｋｅｒ社の製品を日本において販売す

る会社であるブルカー社（ブルカー・エイエックスエス株式会社）に確

認したところ，同社からは，Ｂｒｕｋｅｒ社は現在，測定エリアを「２

４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行うことが可能な非接触光学式粗

さ測定機を取り扱っていないとの回答を受けた（乙８９）。このように，20 

測定エリア（測定面積）を「２４０μｍ×１８０μｍ」とする測定を行

うことが可能な非接触光学式粗さ測定機は，現在，一般に入手ないし利

用することが出来ない状態にある。したがって，いずれにせよ，「１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度」を測定することはできない。 

(ｳ) よって，本件明細書１の【００１３】段落に記載のある測定条件を，25 

「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込
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むというクレーム解釈を採用した場合には，本件発明１－１及び１－２

を実施しようとしても，磁気テープが構成要件１Ｂないし１Ｃを充足す

るか否かを判断することはできないから，結局，本件発明１－１及び１

－２は実施不能であることに帰する。したがって，本件明細書１の発明

の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１及び１－２を実施する5 

ことができる程度に明確かつ十分に記載したものではないから，本件特

許１には実施可能要件違反の無効理由が存在する。 

（原告の主張） 

被告らが主張する無効理由は，構成要件１Ｃにいう「１０μｍピッチに

おけるスペクトル密度」との用語が，測定機器（Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２００10 

０）や測定エリア（２４０μｍ×１８０μｍ）で厳密に限定されるとの限

定解釈を前提とする。これらの限定解釈が，いずれも被告ら独自のもので

あって，成り立たないことは既に述べたとおりである。したがって，被告

らの無効理由１－７に係る主張は前提において成り立たない。 

ク 乙２８文献に基づく新規性欠如（無効理由１－８）（争点６－８） 15 

（被告らの主張） 

本件発明１は，乙２８文献に基づき，新規性を欠く（特許法２９条１項

３号）。 

(ｱ) 乙２８文献の記載内容 

乙２８文献（特開２００１－１１００３２号公報，平成１３年４月２20 

０日公開）の実施例１２には，以下の各事項が記載されている。 

実施例１２の磁気テープにおいて，支持体として用いられているＰＥ

Ｎ（ポリエチレンナフタレート）は，非磁性である。 

実施例１２の磁気テープにおいて，磁性体として用いられているバリ

ウムフェライトは，六方晶フェライトの一種である。 25 

実施例１２の磁気テープについては，磁性層の中心面平均表面粗さＲ
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ａは１．８ｎｍであり，バックコート層の中心面平均表面粗さＲａは４．

０ｎｍである（【０１０３】段落，【表２】）。なお，実施例１２のＲ

ａは，ＷＹＫＯ社製ＴＯＰＯ３Ｄを用いて，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定

したものであると解される（【００８２】段落参照）。そして，乙２８

文献には，実施例１２の磁気テープについて，原子間力顕微鏡によって5 

測定した中心面平均表面粗さＲａの値についての明示的な記載は存在し

ない。しかしながら，磁気テープ表面の中心面平均表面粗さＲａを原子

間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定すること自体は，本件特許の優先日

前から周知であったものである。また，同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲ

ＡＵ法で測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合と10 

で，異なるＲａの値が得られるものではない。そうすると，結局，実施

例１２の磁気テープにおいては，原子間力顕微鏡で測定した磁性層表面

の中心面平均表面粗さＲａの値も，１．８ｎｍであると認められる。そ

して，磁性層表面の中心面平均表面粗さＲａの値が１．８ｎｍであると

いうことは，当該値が０．５～２．５ｎｍの範囲内であることを意味す15 

る。 

乙２８文献には，実施例１２の磁気テープの磁性層表面及びバックコ

ート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度についての明示的

な記載は存在しない。しかしながら，磁気テープの表面（磁性層又はバ

ックコート層表面）のＲａの値と，当該表面のスペクトル密度の値との20 

間には，一定の相関関係が存在し，Ｒａが決まれば，これに基づいてス

ペクトル密度の値を推定することが可能である。磁性層表面のＲａの値

１．８ｎｍから推定される１０μｍピッチのスペクトル密度の値は５，

５４８ｎ㎥であり，バックコート層表面のＲａの値４．０ｎｍから推定

される１０μｍピッチのスペクトル密度の値は３５，３９１ｎ㎥である25 

（乙Ａ４）。そうすると，実施例１２の磁気テープの磁性層表面の１０
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μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，本件発明１が規定する８０

０～１００００ｎ㎥の範囲内である。また，実施例１２の磁気テープの

バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は，

本件発明１が規定する２００００～８００００ｎ㎥の範囲内である。 

この点は，東京電機大学工学部・先端機械工学科の教授であり，計測5 

工学・トライボロジーの専門家であるＦ教授の鑑定意見書（乙Ａ１２，

４８）により更に裏付けられる。Ｆ教授は，スペクトル密度を含め，物

体の表面性状に関して専門的知見を有しており，日本工業標準調査会の

基盤技術専門委員会の委員として，「光学素子及び光学システム用の製

図手法－第８部：表面形状（粗さ及びうねり）」（ＪＩＳ Ｂ ００９10 

０－８：２０１３）（乙Ａ１３）の制定時の審査にも関与した人物であ

る。上記鑑定意見書のとおり，乙２８文献の実施例１２の磁気テープの

磁性層表面及びバックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）の値は，磁気

テープ間の個体差等を考慮したとしても，なお，本件発明１の数値範囲

内に入ると認められる。 15 

実施例１２の磁気テープの磁性層に含まれるバリウムフェライトの平

均板径は４０ｎｍであるところ，これは，１０～４０ｎｍの範囲内であ

る。 

(ｲ) 乙２８発明 

以上を考慮すると，乙２８文献には，「非磁性支持体の一方の面に，20 

六方晶フェライト粉末および結合剤を含む磁性層を有し，他方の面にバ

ックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層表面の１０μｍピ

ッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲内であり，

バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００

００～８００００ｎ㎥の範囲内であり，原子間力顕微鏡によって測定さ25 

れる磁性層の中心面平均表面粗さＲａは０．５～２．５ｎｍの範囲であ
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り，かつ，バリウムフェライト粉末の平均板径は１０～４０ｎｍの範囲

であることを特徴する磁気記録テープ」が記載されている。 

なお，本件発明１は，乙２８発明に対して何ら有利な効果，異質な効

果を奏するものではない。 

(ｳ) 本件発明１と乙２８発明の対比 5 

本件発明１と乙２８発明を対比すると，両者は一致する。 

（原告の主張） 

(ｱ) 本件発明１と乙２８発明には，少なくとも次の相違点１及び２が存在

するから，本件発明１は，乙２８発明に基づいて新規性を欠如するもの

ではない。 10 

a 相違点１ 

本件発明１においては，「原子間顕微鏡」によって測定される磁性

層のＲａが０．５～２．５ｎｍであるのに対し，乙２８発明は，３Ｄ

－ＭＩＲＡＵ法で測定した磁性層のＲａが１．８ｎｍである点。 

b 相違点２ 15 

本件発明２においては，磁性層表面及びバックコート層表面の１０

μピッチにおけるスペクトル密度がそれぞれ８００～１００００ｎ㎥，

２００００～８００００ｎ㎥であるのに対し，乙２８発明にはこれら

の点について記載がない点。 

(ｲ) 相違点１について 20 

上記相違点１について，被告らは，以下の理由に基づいて，原子間力

顕微鏡（ＡＦＭ）で測定しても，乙２８発明の磁性層のＲａは１．８ｎ

ｍになると主張している。①磁気テープ表面のＲａを原子間力顕微鏡（Ａ

ＦＭ）によって測定すること自体は，本件特許の優先日前から周知であ

った。②同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した場合と，原子25 

間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合とで，異なるＲａの値が得られる
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ものではない。しかし，当該被告らの主張はいずれも失当である。 

まず，上記①の点は，上記相違点１がないと主張する根拠になりえな

い。相違点１がないというために必要となるのは，乙２８発明における，

３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定されたＲａ１．８ｎｍの磁性層が，原子間力

顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定した場合であっても，１．８ｎｍになる，5 

あるいは，０．５～２．５ｎｍの間に収まるということである。他方，

原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によってＲａを測定することが，本件特許の

優先日前から周知であったとしても，そのことは，単に，測定方法その

ものが知られていたという点にすぎないから，このことをもって，相違

点１がないとすべき理由がない。 10 

また，上記②は誤りである。同一の物体表面を３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で

測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合とで，Ｒａ

は同じにならないからである。すなわち，本件発明１に係る原子間力顕

微鏡（ＡＦＭ）による測定とは，探針と試料表面を微小な力で接触させ，

探針が先端に取り付けられたカンチレバーのたわみ量が一定になるよう15 

に，探針・試料間距離をフィードバック制御しながら水平に走査し，表

面形状を検出するという，接触式の測定方法である（甲Ａ１０）。これ

に対し，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法とは，参照面と試料面の配置をミラウ型に

した干渉計を用いて行う，非接触式の測定方法であり，試料面からの反

射光と参照面からの反射光との光路差により干渉像（縞）を発生させ，20 

これにより表面形状を測定するものである（甲Ａ１１）。このように，

原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）による測定原理と，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法によ

る測定原理は全く異なるところ，同一の物体表面を測定した場合，両測

定方法で得られるＲａの値が一致するとは到底考えられない。 

(ｳ) 相違点２について 25 

相違点２（ＰＳＤの記載がない点）に関して，被告らは，磁気テープ
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表面のＲａの値とＰＳＤの値との間には，一定の相関関係が存在し，Ｒ

ａが決まればこれに基づくスペクトル密度を推定することは可能である

と主張するが，当該主張も理由がない。すなわち，Ｒａの値とＰＳＤの

値との間に相関関係があるなどという技術常識は存在しない。このこと

は，甲８５においても，具体的に説明されている。つまり，ＰＳＤとは，5 

Ｒａでは知り得ない，どのような周期成分が優勢であるかを見極めるこ

とができるということであるから，Ｒａの値とＰＳＤの値に相関関係な

どないのである。 

なお，この点につき，被告らが提出する乙Ａ４は，被告ＳＳＭＭの従

業員が自ら抽出したサンプルに基づいたものであり，そのサンプルを意10 

図的に選抜した可能性も否定できないから，信用できない。 

また，乙Ａ１２（Ｆ教授意見書）も，まず，その内容について，４頁

「７」においては，「一様・平坦な面を得ることを目的として面を加工

した場合」に，標準面からの物体表面の各点の高さの分布は正規分布と

なることを前提として，意見を述べているが，ここでいう「一様・平坦15 

な面を得ることを目的として面を加工した場合」が，磁気テープのよう

な表面に多数の凹凸を有する表面を前提にして議論されているのかは定

かではない。また，「標準面からの物体表面の各点の高さの分布は正規

分布となる」との見解の根拠も明らかではない（むしろ，常に正規分布

になると考えるのは不自然である）。その他にも，不適切な内容がある。20 

もっとも，乙Ａ１２の内容を参酌したとしても，乙Ａ１２においては，

ＰＳＤの値は，近似曲線に基づいて，Ｒａの値により算出できるなどと

は述べられていない。 

さらに，「Ｒａが決まれば，ＰＳＤの値が一義的に決まる」との被告

らの主張は，被告ソニーの出願に係る特許公開公報（甲Ａ１２）からも25 

否定される。そこでは，Ｒａの特定に加えて，ＰＳＤの範囲及びＭＤ方
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向及びＴＤ方向の比を特定することにより，課題を解決しようとしてい

る。 

そもそも，相違点２の検討に際し，被告らが選んだデータに基づく検

証が必要であるということ自体，「本件優先日の技術常識に基づいて，

乙２８文献の記載を読んだ当業者が，磁性層表面及びバックコート層の5 

１０μピッチにおけるＰＳＤの値がそれぞれ８００～１００００ｎ㎥，

２００００～８００００ｎ㎥であると認識することはない」ことを意味

している。 

(7) 争点７（本件特許２に無効理由が存するか） 

ア 乙４５文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－１）（争点７－１） 10 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明２－１及び２－２は，本件特許２の優先日（平成１３年７月

３０日）前である同年３月３０日に日本国内で頒布された刊行物である

特開２００１－８４５４９号公報（乙４５文献）に基づいて当業者が容

易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く（特許法２９15 

条２項）。なお，本件発明２－２が進歩性を欠く場合には，本件発明２

－１も必然的に進歩性を欠くことになるから，以下ではまず，本件発明

２－２が進歩性を欠くことについて論じる。 

(ｲ) 乙４５発明 

乙４５文献には，最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を20 

採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録システムにおいて用いる

磁気テープにおいて，（ア）当該磁気テープは，非磁性支持体上に少な

くとも下層非磁性層と上層磁性層とがこの順で設けられており，下層非

磁性層は，カーボンブラックと結合剤を含み，上層磁性層は強磁性粉末

及び結合剤樹脂を含むこと，（イ）磁性層に含まれる強磁性粉末として25 

は，六方晶形板状微粉末を用いることが好ましいこと，並びに，（ウ）
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当該磁気テープの磁性層表面において，５０ｎｍ以上の深さを有する凹

みは１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖは１０

０ｎｍ以下であること，が開示されている。 

換言すれば，乙４５文献には，磁気テープに最短波長１μｍ以下で磁

気信号を記録する磁気記録再生システムであって，前記磁気テープは，5 

非磁性支持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方

晶形板状微粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層

表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２

３７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下である，

磁気記録再生システムに係る発明（乙４５発明）が開示されている。 10 

(ｳ) 本件発明２－２と乙４５発明の対比 

本件発明２－２と乙４５発明とを対比すると，一致点及び相違点は以

下のとおりである。 

a 一致点 

磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記15 

録し，該記録された信号を再生ヘッドを用いて再生する磁気記録再生

システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉

末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含

む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉ

ｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ20 

㎡以下であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前記

磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム。 

b 相違点 

①本件発明２－２では，磁気記録再生システムは磁気記録媒体に記

録された信号をＭＲヘッドを用いて再生するのに対し，乙４５発明で25 

は，用いる再生ヘッドの種類に限定がない点。 
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②本件発明２－２では，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．

０～６．０ｎｍの範囲であるのに対し，乙４５発明では，磁性層表面

の中心面平均粗さは不明である点。 

c 原告の主張について 

乙４５文献に記載されている発明は，磁気誘導ヘッド（インダクテ5 

ィブヘッド）を再生ヘッドとして用いることを前提とするものではな

い。乙４５文献には用いる再生ヘッドの種類として何ら限定はないか

ら，相違点①に誤りはない。 

(ｴ) 相違点①②について 

a 上記相違点①及び②については，六方晶フェライト粉末を磁性層に10 

含む磁気テープにおいて，磁気テープに記録された信号を再生するた

めの再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いること，及び，磁性層表面の

中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好適

であることは，公知文献（乙４６ないし４８，２４，２６ないし３１）

に開示されており，本件特許２の優先日前より周知の技術であった。 15 

また，再生ヘッドの種類にかかわらず，磁性層表面の中心面平均粗

さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好適であることも，

当業者に周知であった（乙４９ないし５２）。したがって，乙４５発

明において，用いる再生ヘッドの種類にかかわらず，磁性層表面の中

心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることは，当業20 

者が容易になし得たことである。 

さらに，ＭＲヘッドは，従来の誘導型磁気ヘッドと比較して，高い

再生出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができる

という長所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であ

った（乙４６・２頁２欄４７行～３頁３欄７行，乙４７・３頁４欄１25 

～５行，乙４８・２頁１欄４６行～２欄１行。その他の文献として，
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特開２０００－９９９４０号公報（乙５３）・３頁４欄１～１３行，

特開２０００－３１５３１２号公報（乙５４）・２頁１欄４４～４９

行，特開２００１－４３５２５号公報（乙５５）・２頁１欄４７行～

２欄２行）。 

また，六方晶フェライトの一種であるバリウムフェライトは，ＭＲ5 

ヘッド適性が高い磁性粒子であることが，本件特許２の優先日前から

知られていた（乙５６）。 

さらに，乙４５発明が解決しようとする課題である，ＲＬＬ２－７

変調方式を用いて磁気テープにブロック単位でデータが書き込まれる

際に致命的エラーが多発するという問題（乙４５・段落【０００８】）10 

は，ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により，ある深さ以上の凹

みではスペーシングロスが増大して瞬間的な出力低下が発生すること，

及び，ＲＬＬ２－７変調方式ではランレングスの遷移が大きくなり，

データパターンによってはピークシフトの影響が大きくなることに起

因すると予想されているところ（同・段落【００１６】），上記のス15 

ペーシングロスの問題，及びランレングスの遷移の問題は，ＭＲヘッ

ドにおいても発生し得る問題であり，ＭＲヘッドは，乙４５発明と親

和性を有する。 

このように，当業者には，乙４５発明において，再生ヘッドとして

ＭＲヘッドを用いる動機付けが存在した。 20 

したがって，乙４５発明において，磁気テープに記録された信号を

再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用い，かつ，磁性層表

面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすることは，

当業者が容易になし得たことである。 

b なお，乙４５発明を開示する乙４５文献の実施例には，製造した磁25 

気テープについて，Quantum製DLT-7000ドライブを使用して磁気テープ
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への書込みを行い，エラー測定を行った旨の記載がある（乙４５・１

０頁１７欄３～１０行）。 

他方で，上記Quantum製DLT-7000ドライブを用いてデータを記録した

テープは，本件特許２の優先日前に発売された，再生ヘッドとしてＭ

Ｒヘッドを採用した別のドライブ（Super DLTtape system）で再生す5 

ることが可能であった（乙５７）。 

したがって，当業者であれば，乙４５文献に開示されている磁気テ

ープを，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いた磁気記録再生システム

で使用することは，容易に思い至ることであった。かかる観点からも，

乙４５発明において，磁気テープに記録された信号を再生するための10 

再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いることが当業者にとって容易であ

ったことは明らかである。 

(ｵ) 以上のとおり，本件発明２－２と乙４５発明の相違点に係る構成は，

当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発

明２－２は乙４５発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明する15 

ことができたものであり，進歩性を欠く。 

 そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明２－

２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明で

ある本件発明２－１もまた，進歩性を欠く。 

したがって，本件特許２には，進歩性欠如の無効理由が存在する。 20 

（原告の主張） 

(ｱ) 本件発明２ 

乙４５文献に記載されている従来のインダクティブヘッドで再生され

る磁気記録媒体は，高密度記録用に設計されたＭＲヘッド系における低

ノイズ化という課題を解決できるものではなく，本件発明２は，ＭＲヘ25 

ッドを採用した磁気記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著しく改
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良した塗布型磁気記録媒体の提供を課題とする発明である。このような

課題を解決すべく，本件発明２の発明者は，磁性層表面の特定の深さを

有する凹み，及び磁性層表面粗さが，ＭＲヘッドによる再生時における

媒体ノイズに大きな影響を与えることを見出し，本件発明２を完成させ

たものである。 5 

(ｲ) 乙４５発明 

乙４５発明の課題は，インダクティブヘッドを用いるＲＬＬ２－７変

調方式において，ドロップアウトで生じる訂正不可能な実害エラーを防

止するというものである。そして，乙４５発明は，このようなＲＬＬ２

－７変調方式に特有の課題を解決するために，ＲＬＬ２－７変調方式で10 

生じる実害エラーの発生メカニズムを解明して完成された発明である。 

(ｳ) 一致点の認定の誤り 

a 乙４５の段落【００１０】には，「…最短記録波長１μｍ以下のＲ

ＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録

システムにおいて，・・・磁性層の特定深さの凹みによる影響が顕著15 

であることを見いだし，本発明に至った。」と記載されているように，

最短記録波長は「１μｍ」ではなく「１μｍ以下」と記載されている。

最短記録波長が特定されない限り，乙４５文献に記載の最短記録波長

と凹みの関係が本発明の構成要件２Ｃ－１を満たすか否かを判断する

ことはできない。 20 

乙４５発明において，最短記録波長が１００ｎｍ（最小記録ｂｉｔ

長が５０ｎｍ）の場合，その１／３の長さは１７ｎｍ（小数点以下四

捨五入）となり，乙４５に記載の５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの

数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であるからといって，（最小記

録ｂｉｔ長の１／３である）１７ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が25 

１０個／４６２３７．５μ㎡以下であることにはならない。 
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したがって，被告らの主張における一致点の「前記磁性層表面に存

在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１０

０個／１００００μ㎡以下である」という認定は，誤りであるという

よりほかはない。 

b 相違点①について，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用し5 

たリニアサーペンタイン方式の磁気記録再生システムであり（システ

ム／フォーマットはＤＬＴシステム），インダクティブヘッドが用い

られるシステムである（ＭＲヘッドが用いられることはない）から，

乙４５発明に用いる再生ヘッドの種類に限定がないとする被告らの認

定は誤っている。 10 

c 相違点②について，乙４５発明が「磁性層の最大深さ１００ｎｍ以

下」との構成を採用することを捨象している。同構成は，乙４５発明

がその課題を解決するために不可欠な構成として採用した課題解決手

段の一つであるから，この点を捨象して相違点を認定することは許さ

れない。 15 

(ｴ) 一致点及び相違点の正しい認定 

課題の解決手段に関し，両発明の構成において，偶々一致する点は，

「磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁

性層と六方晶フェライト粉末および結合剤を含む磁性層とをこの順に有

し」との点のみであり，（ａ）本件発明においては，「磁性層表面の中20 

心面平均粗さ」に着目し，その値（ＳＲａ）として「１．０～６．０ｎ

ｍの範囲」との構成を採用するのに対し，乙４５発明では，「磁性層表

面の最大深さ」に着目し，その値として「１００ｎｍ以下」との構成を

採用する点，（ｂ）本件発明２においては，「磁性層表面に存在する最

小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数」に着目し，その25 

値として「１００個／１００００μ㎡以下」との構成を採用するのに対
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し，乙４５発明では，「磁性層表面の５０ｎｍ以上の深さを有する凹み

の数」に着目し，その値として「１０個／４６２３７．５μ㎡以下」と

の構成を採用する点，さらに，（ｃ）本件発明２では，ＭＲヘッドを採

用するのに対し，乙４５発明では，インダクティブヘッドを採用する点

において相違する。 5 

そして，これらの３つの相違点（ａ）～（ｃ）は，両発明の解決すべ

き課題や着想の相違に基づく相違点であるから，当業者が，乙４５発明

を出発点として，同発明が課題解決の手段として採用する各構成に代え

て，同発明と課題や着想の異なる本件発明の採用する構成を採用しよう

と動機付けられることはない。 10 

(ｵ) 乙４５発明の磁気記録媒体の再生ヘッドとしてＭＲヘッドを適用する

ことは容易に想到し得ないこと 

a ＭＲヘッドとインダクティブヘッド 

ＭＲヘッドは，磁気抵抗効果（磁界によって電気抵抗が変化する現

象）を示すＭＲ素子が使用されたヘッドであるのに対して，インダク15 

ティブヘッドは，磁気記録媒体に記録された信号に基づく磁束密度の

変化に起因してコイルに発生する誘導電流を，起電力（出力電圧（Ｖ

ＩＮＤ））として検出するヘッドである。このように，２つのヘッドの

再生原理は異なり，両ヘッドは再生原理が異なることに起因して出力

電圧（再生出力）の大きさも全く異なる（甲４（本件特許２の特許公20 

報）段落【０００４】）。ＭＲヘッドはインダクティブヘッドより少

なくとも約４．９～４９倍再生出力が大きい，すなわち約４．９～４

９倍感度が高いといえる。 

また，インダクティブヘッドでは，再生ヘッドにコイルが巻かれて

いるため，当該コイルのインダクタンスに起因する機器ノイズが発生25 

し，結果的に再生出力が低下してしまう問題を有する（甲４・段落【０
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００３】）。したがって，インダクティブヘッドを用いたシステムで

は，ＳＮ比を向上させるために，出力を大きくすることが重要であっ

た。これに対して，ＭＲヘッドでは，コイルを使用しないことからイ

ンピーダンスノイズ等の機器ノイズを大幅に低下させることができる

ため，機器ノイズに隠れていた磁気記録媒体ノイズを小さくすること5 

ができれば，良好な記録再生を実現できる（甲４・段落【０００４】）。

すなわち，ＭＲヘッドを用いたシステムでは，ＳＮ比を向上させるた

めに，磁気記録媒体ノイズを小さくすることが重要である。このよう

に，インダクティブヘッドとＭＲヘッドでは機器ノイズの大きさが異

なるから，ＳＮ比を向上させるための考え方が異なっている。 10 

以上のとおり，乙４５発明で用いられるインダクティブヘッドとＭ

Ｒヘッドは，再生原理及び出力電圧値が全く異なる。また，ＳＮ比を

向上させるための考え方も異なるから，乙４５発明から，磁気記録媒

体ノイズを低減するという本発明の課題も想い至らない。よって，乙

４５発明の磁気記録媒体が供されるインダクティブヘッドを用いたシ15 

ステムにおいて，当該ヘッドをＭＲヘッドに取り替えるなどというこ

とは容易に想到し得るものではない。 

b また，乙４５発明は，実害に結びつく致命的エラーの改良というＲ

ＬＬ２－７変調方式で生じる特有の課題を解決するものであり，①Ｒ

ＬＬ２－７変調方式におけるインダクティブヘッドの接触条件に基づ20 

く出力低下，及び②ＲＬＬ２－７変調方式で生じるピークシフトの影

響，という発明完成に用いた予想メカニズムもＲＬＬ２－７変調方式

に由来する。このように乙４５発明は，発明完成に用いた予想メカニ

ズムもＲＬＬ２－７変調方式に特化している。したがって，当業者は，

ＲＬＬ２－７変調方式に特化した乙４５の発明を，ＲＬＬ２－７変調25 

方式では用いられないＭＲヘッドに適用することなど全く思いつかな
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い。 

よって，乙４５発明においてＭＲヘッドを適用することは容易であ

るとする被告主張は，乙４５発明の課題と発明の課題が前提とする発

明完成に用いた予想メカニズムを無視するものであり，失当である。 

c また，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式における特有の実害エ5 

ラーを改良するという課題を解決する発明である。すなわち，ＲＬＬ

２－７変調方式で規定された条件（(i)ＲＬＬ２－７変換規則，(ii)用

いられる再生ヘッドがインダクティブヘッド，(iii)ヘッドと磁気テー

プの相対スピードが５ｍ／ｓ以下，(iv)最短記録波長が１μｍ以下，(v)

記録方式がリニアサーペンタイン方式等）を満たす特別なシステムに10 

おいて，実害エラーを防止できる磁気記録媒体を提供するものである

（甲４・段落【０００５】，乙４５・段落【０００７】の表１及び表

２，【００１０】）。したがって，乙４５発明のシステムに用いられ

る磁気記録媒体表面の「５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／

４６２３７．５μ㎡ 以下であり，且つ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下」15 

という特徴は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用した特別なシステムにお

いて発生する実害エラーを防止できる磁気記録媒体表面の凹みの条件

である。すなわち，乙４５発明の磁気記録媒体表面の凹みの条件とＲ

ＬＬ２－７変調方式におけるインダクティブヘッドの使用は技術的に

一体不可分である。 20 

したがって，かかる観点からも，当業者は，乙４５発明の凹みの条

件を満たす磁気記録媒体を，インダクティブヘッドに代えてＭＲヘッ

ドに適用することなど想到しないのであり，被告の主張は後知恵以外

のなにものでもない。 

d 以上のとおり，本件発明２が前提とするシステムは，ＭＲヘッドを25 

用いて再生する，磁気記録再生システムであるのに対し，乙４５発明
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は，ＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニア

サーペンタイン方式の記録再生システムを前提とするから，乙４５発

明は，本件発明２に対する引用発明としての適格を欠く。さらに，本

件発明２と乙４５発明は，課題，着想（課題解決の方向付け），課題

の解決手段及び効果のいずれも異なるから，当業者が乙４５発明を出5 

発点として本件発明に容易に想到し得るものではない。また，磁気記

録媒体ノイズの改良という，再生出力が大きく機器ノイズが小さいＭ

Ｒヘッドで顕在化した課題に想い至ることはなく，ましてや乙４５発

明を出発点として，ＭＲヘッドを用いた場合の磁気記録媒体ノイズの

改良という課題を解決する手段である本件発明２の構成を当業者が想10 

到することはない。 

(ｶ) 乙４５文献には最小記録ｂｉｔ長と凹みの深さとの関係の開示がない

こと 

乙４５文献には，本件発明２の「最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深

さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下」という構成が記15 

載されておらず，被告はこの点を相違点としていない（相違点（ｂ））。

しかしながら，乙４５文献には，最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－

７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式において，５０ｎｍ以

上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ㎡以下であることを

開示するだけで（乙４５・請求項１，【００１０】），最短記録波長の20 

大きさ，及び，凹みの深さと凹みの密度との関係性について全く検討さ

れていない。 

したがって，当業者が，乙４５発明から，最小記録ｂｉｔ長と，磁性

層表面の凹みの深さ及び凹みの密度との関係性に着目することはなく，

いわんや最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１０25 

０個／１００００μ㎡以下という構成に到達し得ない。 
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また乙４５発明の課題は，ＲＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘ

ッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システムにおいて，

実害に結びつく致命的エラーを改良した塗布型磁気記録媒体を提供する

ことであり，本件発明２の課題（ＭＲヘッドを採用した記録再生システ

ムにおいて，媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供す5 

ること）と全く異なっていることに鑑みれば，なおさら，乙４５発明か

ら相違点（ｂ）の構成に到達することはない。 

(ｷ) 乙４５発明に乙４９～５２に記載の表面粗さを組み合わせられないこ

と 

乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したシステムにおける実10 

害に結びつく致命的エラーの改良を課題とし，その課題を解決するため

に，磁性層表面の凹みの深さ，数，最大深さＲｖを一定の範囲内にする

発明である（乙４５・請求項１，【０００８】，【０００９】）。しか

しながら，乙４５文献には，磁気記録媒体の中心面平均粗さについて記

載されておらず，それが乙４５発明の課題の解決に結びつくことの記載15 

も示唆もない。したがって，乙４５発明において，当業者が磁気記録媒

体の磁性層表面の中心面平均粗さを制御しようとする動機付けられるこ

とはない。 

仮に，当業者が乙４５発明において磁性層表面の中心面平均粗さを制

御しようと動機付けられたとしても，磁性層表面の中心面平均粗さは非20 

磁性支持体，上層磁性層用塗料，下層非磁性層用塗料，粘度調整，塗布

方法，硬化方法，カレンダ加工等の様々な条件に依存する。そして，こ

れらの条件は乙４５文献の段落【００６２】～【００７８】で具体的に

特定されている。したがって，互いに異なる製造条件で製造された磁気

記録媒体において，乙４９～５２に記載された磁性層表面の中心面平均25 

粗さを乙４５発明の磁気記録媒体の磁性層の中心面平均粗さにそのまま
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適用することはできない。また，仮に乙４５発明の磁性層表面の中心面

平均粗さを変更するように製造条件を変更した場合，磁性層表面にある

凹みの深さや数が変化してしまう。よって，乙４５発明の磁性層表面の

凹みの条件はそのままで，乙４９～５２に記載された中心面平均粗さの

数値だけを組み合わせることは不可能である。 5 

また，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２の記載

に基づき，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの

範囲とすることが好適であることは周知であったとはいえない。すなわ

ち，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９～５２には，互い

に異なる課題を解決できる磁気記録媒体や特有の構成を有する磁気記録10 

媒体が開示され，それらの磁気記録媒体の磁性層表面の平均粗さが記載

されている。したがって，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙

４９～５２に記載の磁気記録媒体の表面の平均粗さだけを抜き出して，

これらをひとくくりにして，１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが周

知技術であると当業者が認識することはなく，また，これを乙４５発明15 

に適用しようとすることもない。 

以上のとおりであるから，乙４５発明において，磁気記録媒体の磁性

層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とすること

は容易に想到し得ない。 

(ｸ) 小括 20 

以上から，①乙４５文献は，「磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ

長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以

下」との構成を開示しておらず，また，②当業者が，乙４５において磁

性層表面の中心面平均粗さＳＲａを１．０～６．０ｎｍの範囲とするこ

とを想到することもない。さらに，③当業者は，乙４５の磁気記録媒体25 

において，再生ヘッドとして，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニア
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サーペンタイン方式では用いられていないＭＲヘッドを適用することは

想到し得ない。 

したがって，本件発明２は，乙４５発明及び乙４６～４８，乙２４，

乙２６～３１及び乙４９～５２から容易に想到し得るものではない。 

イ 磁気テープ１及び磁気テープ３に基づく進歩性欠如（無効理由２－２）5 

（争点７－２） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 磁気テープ１による引用発明３の実施 

磁気テープカートリッジ「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ１）は，本

件特許１の優先日よりも前の平成８年頃に被告から発売された，磁気テ10 

ープの規格である「Digital Data Storage 3」（ＤＤＳ３規格）に準拠

する，データ記録用の磁気テープカートリッジである（乙５８，６１）。

磁気テープ１は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィルム

及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を上側と

した場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，④バッ15 

クコート層の順となる（乙６１）。磁性の上層は磁性粉末及び結合剤か

らなり，非磁性の下層は非磁性粉末及び結合剤からなる。上層に含まれ

る磁性粉末は強磁性金属粉末である。 

磁気テープ１は，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テープドライブでの記

録・再生に対応するものであったところ，ＤＤＳ３規格においては，最20 

短記録ｂｉｔ長は０．１６６６μｍ（＝１６６．６ｎｍ）であった（乙

６２）。 

「ＤＧＤ１２５Ｐ」（ロット番号：Ｃ４４１８２８。平成１０年１１

月２８日製造）の磁気テープから切り出したサンプルについて，被告の

委託に基づき，米国の測定機関（Advanced Surface Microscopy, Inc.）25 

が，平成２８年１０月から１１月にかけて，Digital Instruments社のN
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anoScope III原子間力顕微鏡を用いて，磁性層表面における１００μｍ

×１００μｍ（＝１００００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ

（＝１６６．６ｎｍの３分の１）以上の穴の数及び中心線平均表面粗さ

Ｒａを測定したところ，測定結果（乙６３）は，いずれのサンプルにつ

いても，穴の数は１００個以下であり，また，Ｒａは１．０～６．０ｎ5 

ｍの範囲内であった。磁気テープ１は，磁気誘導ヘッドを使用するドラ

イブを使用して再生することが可能なものであった。 

以上のとおり，磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長１６６．６ｎｍで磁

気信号を記録し，該記録された信号を磁気誘導ヘッドを用いて再生する

磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上10 

に非磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と強磁性金属粉末及び結合剤を

含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面に存在する５５．５ｎｍ

以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であり，

かつ前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範

囲である磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テー15 

プである磁気記録再生システム（引用発明３）は，本件特許２の優先日

前に公然実施されていた。 

(ｲ) 磁気テープ３による引用発明３の実施 

被告は，未使用の「ＤＧＤ１２５Ｐ」（磁気テープ３）を用いて，磁

性層表面の凹みの数及び平均中心粗さＳＲａの測定を行ったところ，引20 

用発明３は，磁気テープ１のみならず，磁気テープ３においても公然実

施されていたことが確認された。 

磁気テープ３は，被告が製造したロット番号「Ｃ４４１２２８４」の

磁気テープカートリッジであり磁気テープ１と同様，ＤＤＳ３規格に準

拠している。磁気テープ３は，平成１０年４月２２日に製造され，未使25 

用のまま保管されていた抜き取りサンプル以外の製品は，同月頃に出荷
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された。 

被告は，平成１０年４月２２日に磁気テープ３を製造した後，これら

を出荷する前に，その中から製品を一点抜き取り，抜き取りサンプルと

して未使用のまま被告の倉庫に保管しており，今回の測定のため，平成

２９年７月に上記抜き取りサンプルを倉庫から取り出し，テープカート5 

リッジの状態のまま，米国の測定機関（Advanced Surface Microscopy, 

Inc.）に送付した。同測定機関は，被告から受領した磁気テープ３の抜

き取りサンプルについて，カートリッジから磁気テープを引き出し，磁

気テープ片を切り出した上で，平成２９年７月１８日から１９日にかけ

て，Digital Instruments社のNanoScope III原子間力顕微鏡を用いて，10 

当該サンプルの磁性層表面における１００μｍ×１００μｍ（＝１００

００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ（＝１６６．６ｎｍの３

分の１）以上の穴の数及び中心面平均粗さＲａを測定した。 

磁気テープ３は，磁性の上層，非磁性の下層，非磁性のベースフィル

ム及びバックコート層の４層からなる。磁性の上層が存在する側を上側15 

とした場合，各層の順序は，①上層，②下層，③ベースフィルム，④バ

ックコート層の順となる（乙６１）。 

磁性の上層は磁性粉末及び結合剤からなり，非磁性の下層は非磁性粉

末及び結合剤からなる。上層に含まれる磁性粉末は強磁性金属粉末であ

る。 20 

磁気テープ３は，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テープドライブでの記

録・再生に対応するものであったところ，ＤＤＳ３規格においては，最

短記録ｂｉｔ長は０．１６６６μｍ（＝１６６．６ｎｍ）であった（乙

６２）。 

磁気テープ３の磁性層表面における１００μｍ×１００μｍ（＝１０25 

０００μ㎡）の領域内における深さ５５．５ｎｍ（＝１６６．６ｎｍの
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３分の１）以上の穴の数は１２～２９個の範囲であり，また，中心面平

均粗さＲａは４．１９１～５．３０７ｎｍの範囲であった。 

磁気テープ３は，ＤＤＳ３規格に準拠するものであったところ，ＤＤ

Ｓ３規格においては磁気誘導ヘッドが再生ヘッドとして採用されていた。 

以上のとおり，引用発明３は，磁気テープ１のみならず磁気テープ３5 

においても公然実施されており，本件特許２の優先日前に公然実施され

ていた。 

(ｳ) 本件発明２－２と引用発明３の対比 

本件発明２－２と引用発明３とを対比すると，一致点及び相違点は以

下のとおりである。 10 

a 一致点 

磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記

録し，該記録された信号を再生ヘッドを用いて再生する磁気記録再生

システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉

末と結合剤とを含む非磁性層と強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層と15 

をこの順に有し，前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／

３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であ

り，かつ前記磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎ

ｍの範囲であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，前

記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム。 20 

b 相違点 

①本件発明２－２では，磁気記録再生システムは磁気記録媒体に記

録された信号をＭＲヘッドを用いて再生するのに対し，引用発明３で

は，磁気誘導ヘッドを用いて再生する点。 

②本件発明２－２では，強磁性粉末として六方晶フェライト粉末を25 

使用しているのに対し，引用発明３では，強磁性粉末として強磁性金
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属粉末を使用している点。 

(ｴ) 相違点①②について 

上記相違点①及び②については，磁気テープの磁性層における強磁性

粉末として六方晶フェライト粉末を使用すること，及び，磁気テープに

記録された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる5 

ことは，前記「第２」において挙げた公知文献（乙４６～４８，２４，

２６ないし３１）に開示されており，本件特許２の優先日前より周知の

技術であった。 

また，ＭＲヘッドは，従来の誘導型磁気ヘッドと比較して，高い再生

出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができるという10 

長所を有するものであり，このこともまた，当業者に周知であった（乙

４６・２頁２欄４７行～３頁３欄７行，乙４７・３頁４欄１～５行，乙

４８・２頁１欄４６行～２欄１行。その他の文献として，乙５３・３頁

４欄１～１３行，乙５４・２頁１欄４４～４９行，乙５５・２頁１欄４

７行～２欄２行）。したがって，当業者には，乙４５発明において，再15 

生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる動機付けが存在した。 

さらに，上記公知文献（乙４６～４８，２４，２６ないし３１）にお

いて，強磁性金属粉末及び六方晶フェライト粉末が並列的に挙げられて

いることからも明らかであるとおり，六方晶フェライト粉末は，磁気テ

ープの磁性層に使用する強磁性粉末として，強磁性金属粉末に代替し得20 

るものとして当業者に認識されていた。 

したがって，引用発明３において，磁気テープの磁性層における強磁

性粉末として六方晶フェライト粉末を使用し，かつ，磁気テープに記録

された信号を再生するための再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いること

は，当業者が容易になし得たことである。 25 

(ｵ) 以上のとおり，本件発明２－２と引用発明３の相違点に係る構成は，
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当業者が周知技術に基づいて容易に想到し得たものであるから，本件発

明２－２は引用発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明する

ことができたものであり，進歩性を欠く。 

そして，従属項である請求項２に記載された発明である本件発明２－

２が進歩性を欠く以上，その独立項である請求項１に記載された発明で5 

ある本件発明２－１もまた，進歩性を欠く。 

したがって，本件特許２には，進歩性欠如の無効理由が存在する。 

（原告の主張） 

(ｱ) 引用発明３は，前記(6)ア（原告の主張）で詳述した磁気テープ１に

係るものであり，争点６－１に対する反論で述べたのと同じ理由により，10 

上記「引用発明３」の構成を有する磁気記録テープが，本件特許２の優

先日前に公然実施されていたとはいえない。したがって，「引用発明３」

は，特許法２９条１項２号に掲げる発明とはいえず，「引用発明３」に

基づく進歩性欠如の主張は失当である。 

仮に，この点をおくとしても，本件発明２－１及び２－２は，「引用15 

発明３」及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができた

ものとはいえないから，いずれにしろ，被告の主張は誤りである。 

(ｲ) 相違点①に係る本件発明２－２の構成の非容易想到性 

被告は，磁気テープに記録された信号を再生するための再生ヘッドと

してＭＲヘッドを用いることは本件特許２の優先日前より周知の技術で20 

あり，ＭＲヘッドは，従来のインダクティブヘッドと比較して，高い再

生出力が得られやすく，高密度記録特性を向上させることができるとい

う長所を有するものであることも当業者に周知であったから，当業者に

は，引用発明３において再生ヘッドとしてＭＲヘッドを用いる動機付け

が存在したと主張する。しかしながら，引用発明３の再生ヘッドとして，25 

インダクティブヘッドに代えて，ＭＲヘッド（磁気抵抗効果型磁気ヘッ
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ド）を用いることが容易に想到し得ないことは，前記ア（原告の主張）

のとおりである。また，磁気テープの規格であるＤＤＳ３とインダクテ

ィブヘッドとは技術的に一体不可分の関係にあるという開発経緯に鑑み

ても，インダクティブヘッドを，ＤＤＳ３から切り離して他のヘッドに

置き換えることに当業者が動機づけられることはない（前記(6)ア（原告5 

の主張））。さらに，静電気に対する耐性の問題が存しないインダクテ

ィブヘッドを，静電気に対する耐性が低く，容易に静電破壊を起こして

しまうという問題点があるＭＲヘッドに敢えて置き換えることに当業者

を容易に想到するとは言えず，むしろ阻害事由があると言わざるを得な

いからである（同上）。 10 

また，インダクティブヘッドをＭＲヘッドに置き換えることを容易に

想到しえないことは，引用発明３が，強磁性粉末として強磁性金属粉末

を使用していること（相違点②）からもいうことができる。強磁性金属

粉末は，静電気破壊を引き起こす原因となるものであるところ，ＭＲヘ

ッドは静電気に弱いのであるから，引用発明３に接した当業者が，イン15 

ダクティブヘッドをＭＲヘッドに変更することに動機付けられることは

なく，むしろ阻害事由があるということができるからである（同上）。 

(ｳ) 相違点②に係る本件発明２－２の構成の非容易想到性 

被告は，引用発明３において，強磁性金属粉末に代えて，六方晶フェ

ライト粉末を使用することは，当業者が容易になし得たことであると主20 

張するが，被告の主張が失当であることは，前記(6)ア（原告の主張）に

おいて，すでに述べたとおりである。すなわち，公用発明である引用発

明３が使用していた強磁性金属粉末を，別の粉末本に置き換えることに

は，強い動機付けが必要とされるべきであるところ，被告が提出した多

数の公知文献においても，引用発明３の強磁性金属粉末を六方晶フェラ25 

イト粉末に変更することの動機付けを当業者に与える記載や示唆は見ら



136 

 

れない。また，磁気テープの規格であるＤＤＳ３と金属粉末塗布テープ

とは一体不可分の関係にあるから，ＤＤＳ３のために開発された金属粉

末塗布テープを，ＤＤＳ３から切り離して他の強磁性粉末を塗布したテ

ープに置き換えることを当業者が動機づけられることはない。 

よって，周知技術を引用発明３に適用することにより本件発明２－２5 

に係る相違点②の構成が得られるとの被告の主張は誤りである。 

(ｴ) 以上のように，本件発明２－２及びその独立項である本件発明２－１

は，引用発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することが

できたものとはいえない。よって，本件発明２－１及び２－２は，引用

発明３及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明し得たものであると10 

の被告による進歩性欠如の主張は失当である。 

ウ サポート要件違反（無効理由２－３）（争点７－３） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明２－１及び２－２は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記

載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のもの15 

ではなく，また，当業者が出願時の技術常識に照らし上記各発明の課題

を解決できると認識できる範囲のものでもないから，本件特許２はサポ

ート要件違反（特許法３６条６項１号）の無効理由を有する。以下，詳

述する。 

(ｲ) 本件明細書２には，実施例５～１５及び比較例４～１０について，Ｓ20 

ＮＲを測定した結果が記載されている（甲４・２５頁表２，２５頁３５

行～２６頁１行）。しかしながら，本件発明２－１及び２－２における

最小記録ｂｉｔ長の範囲は５０～５００ｎｍである（構成要件２Ａ）で

あるところ，上記実施例及び比較例は，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，

１５０ｎｍ又は１００ｎｍのいずれかの場合のみであり，最小記録ｂｉ25 

ｔ長がそれ以外の値である場合（とりわけ，上限である５００ｎｍ及び
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その近傍である場合，並びに，下限である５０ｎｍ及びその近傍である

場合）の実施例・比較例は存在しない。 

また，上記実施例及び比較例においては，最小記録ｂｉｔ長ごとに異

なる合否の判定基準が使用されている。すなわち，記録波長０．５５μ

ｍ（＝最小記録ｂｉｔ長２７５ｎｍ）の場合にはＳＮＲ２５ｄＢ以上を，5 

記録波長０．３μｍ（＝最小記録ｂｉｔ長１５０ｎｍ）の場合にはＳＮ

Ｒ２２ｄＢ以上を，記録波長０．２μｍ（＝最小記録ｂｉｔ長１００ｎ

ｍ）の場合にはＳＮＲ１２ｄＢ以上を，それぞれ良好と見なしている（甲

４・２４頁１８～２３行）。しかしながら，最長記録ｂｉｔ長がそれ以

外の値である場合（とりわけ，上限である５００ｎｍである場合及び下10 

限である５０ｎｍである場合）については，本件明細書２には，そもそ

も合否の判定基準が記載されていない。最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，

１５０ｎｍ及び１００ｎｍの場合に，それぞれ異なる合否の判定基準を

用いている以上，５０ｎｍや５００ｎｍの場合にも上記と異なる合否の

判定基準を用いることになると推測されるが，その具体的な数値を算出15 

する手掛かりとなる記載は，本件明細書２には一切存在しない。したが

って，それらの場合に，ＳＮＲがいかなる値であれば良好と見なされ，

いかなる値であれば不良と見なされるのか，本件明細書２の記載からは

全く不明である。 

(ｳ) そもそも，最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いる根20 

拠が不明であると言わざるを得ない。上記実施例及び比較例においては，

最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いているため，本来

はより良好であるはずのＳＮＲの値が大きい例が不良とみなされ，ＳＮ

Ｒの値が小さい例が良好と見なされるという逆転現象が生じてしまって

いる。例えば，比較例４は実施例１１よりもＳＮＲの値が大きいにも関25 

わらず，比較例４は不良と見なされ，実施例１１は良好と見なされてい
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る。また，比較例４～８は実施例１４・１５よりもＳＮＲの値が大きい

にも関わらず，比較例４～８は不良と見なされ，実施例１４・１５は良

好と見なされている。 

上記の実施例及び比較例の評価結果からは，本件発明２－１及び２－

２の構成要件に規定されているパラメータと，ＳＮＲとの間に，前者が5 

構成要件の規定する数値範囲内であれば後者は良好であり，前者が数値

範囲外であれば後者は不良である，という相関関係を見出すことができ

ないことは明らかである。そうであるにもかかわらず，本件明細書２は，

最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる合否の判定基準を用いることで，あたか

も，上記のような相関関係が存在するかのように見せかけているにすぎ10 

ない。 

(ｴ) 以上のとおり，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ又は１０

０ｎｍのいずれの値でもない場合（とりわけ，上限である５００ｎｍ及

びその近傍である場合，並びに，下限である５０ｎｍ及びその近傍であ

る場合）の実施例・比較例が存在せず，また，最小記録ｂｉｔ長が２７15 

５ｎｍ，１５０ｎｍ又は１００ｎｍの場合であっても前述したような逆

転現象が生じていることから，本件明細書２の記載に接した当業者は，

本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはで

きない。また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明２

－１及び２－２が発明の課題を解決すると認識することはできない。 20 

したがって，本件発明２－１及び２－２は，発明の詳細な説明に記載

した発明ではなく，本件特許２にはサポート要件違反の無効理由が存在

する。 

（原告の主張） 

(ｱ) 当業者は，技術常識，及び実施例等の記載を含む本件明細書２の発明25 

の詳細な説明から，本件発明２の課題を解決できると認識できる。また，
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磁気記録媒体の技術分野において，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）毎に

異なる出力基準又はＳＮＲ基準を設けることは，磁気記録媒体の性能を

正しく評価するために必要であり，一般的に行われていることである。

よって，本件特許２はサポート要件を満たすものである。以下，その理

由を述べる。 5 

(ｲ) 最小記録ｂｉｔ長ごとに異なる判定基準が設けられること 

本件明細書２の記載によれば，本件発明２は，磁性層表面上に所定の

深さ以上の凹み部分があると，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離が

増大し，その凹み部分でスペーシングロス（後述）が増大して部分的な

出力の低下が起こると考えられ，最小記録ｂｉｔ長とスペーシングロス10 

に基づくノイズとの関係について研究を進め，ＭＲヘッドを用いたとき

にノイズを低下させることができる凹みの深さ，凹みの密度，中心面平

均粗さを見出した発明である（甲４・段落【００１０】～【００１３】）。 

本件特許２の磁気記録媒体の技術分野において，記録波長（最小記録

ｂｉｔ長）毎に異なる出力基準又はＳＮＲ基準を設けることは，磁気記15 

録媒体の性能を正しく評価するために必要なことなのである。 

実際，磁気記録媒体の発明が記載された多くの特許公開公報において，

磁気記録媒体の再生出力やＳＮＲを評価する際，記録波長毎に異なる出

力基準又はＳＮＲ基準が設けられ，当該基準に基づいて実施例・比較例

の相対的評価がなされている（甲４３～４５）。 20 

以上述べたとおり，本件特許２の優先日当時，磁気記録媒体の技術分

野において，記録波長（最小記録ｂｉｔ長）毎に異なる出力基準又はＳ

ＮＲ基準を設けることは，磁気記録媒体の性能を正しく評価するために

必要であり，また一般的に行われていることである。よって，本件明細

書２の発明の詳細な説明において，記録波長ごとに異なる基準を設けて25 

いるからサポート要件違反であるという被告主張は失当である。 
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(ｳ) ３つの最小記録ｂｉｔ長の実施例等を含む発明の詳細な説明の記載か

ら本件発明２の課題を解決できると認識できること 

前記(ｲ)のとおり，本件明細書２の発明の詳細な説明には，本件発明２

が，磁性層表面上に所定の深さ以上の凹み部分でスペーシングロスが増

大して部分的な出力の低下が生じることの発見に基づき，ＭＲヘッドを5 

用いたときにノイズを低下させることができる凹みの深さ，凹みの密度，

中心面平均粗さを見出した発明であることが記載されている。また，最

小記録ｂｉｔ長（記録波長）が短くなれば出力及びＳＮＲが低下し，最

小記録ｂｉｔ長（記録波長）が長くなれば出力及びＳＮＲが向上するこ

とが技術常識として知られている。したがって，このような技術常識，10 

及び本件明細書２の２７５ｎｍ，１５０ｎｍ及び１００ｎｍの３つの記

録波長における実施例及び比較例のＳＮＲの測定結果を含む発明の詳細

な説明の記載に基づき，本件発明２のＭＲヘッドを採用した磁気記録再

生システムは，最小記録ｂｉｔ長５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲において，

媒体ノイズを著しく改良するという課題を解決できると認識されるので15 

ある（甲４・段落【０００５】）。 

また，本件発明２のような磁気記録再生システムの発明において，あ

らゆる波長における判定基準を記載することは不可能である。仮にあら

ゆる波長における判定基準がなければサポート要件を満たさないという

ことになれば，多くの磁気記録再生システム及び磁気記録媒体の発明が20 

サポート要件欠如となり得，不合理と言わざるを得ない。実際，記録波

長（最小記録ｂｉｔ長）が１つだけの実施例で，磁気記録媒体の出力を

評価している特許公報が多数存在する（甲４６ないし４８）。 

(ｴ) 小括 

以上に述べたとおり，当業者は，技術常識及び本件明細書２の発明の25 

詳細な説明から，本件発明２の課題を解決できると認識できる。また，
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あらゆる波長における判定基準がなければサポート要件を満たさないと

いうことになれば，多くの磁気記録再生システム及び磁気記録媒体の発

明がサポート要件欠如となり，不合理である。 

よって，最小記録ｂｉｔ長が２７５ｎｍ，１５０ｎｍ及び１００ｎｍ

以外の値の実施例・比較例が存在しないから本件特許２がサポート要件5 

を満たしていないとする被告主張は失当である。 

エ サポート要件違反（無効理由２－４）（争点７－４） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明２－１及び２－２は，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する

最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１10 

００００μ㎡以下であることを要件とする（構成要件２Ｃ－１）。しか

しながら，以下に述べるとおり，本件発明２－１及び２－２が最小記録

ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目することの技術的

意義は，全く不明である。したがって，本件特許２の明細書（本件明細

書２）の記載に接した当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課15 

題を解決すると認識することはできず，また，出願時の技術常識に照ら

しても，当業者は，本件発明２－１及び２－２が発明の課題を解決する

と認識することはできない。 

したがって，本件発明２－１及び２－２は，発明の詳細な説明に記載

した発明ではなく，本件特許２にはサポート要件違反の無効理由が存在20 

する。 

(ｲ) 本件発明２－１及び２－２が最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを

有する凹みの数に着目することの技術的意義について，本件明細書２の

段落【００１１】にのみ記載があるが，かかる記載のみでは，磁性層表

面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの個数25 

に着目し，これを制御することが，本件明細書２に記載されているよう
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な作用効果を本当に奏するものであるか否か，当業者は到底理解するこ

とができない。 

また，磁性層表面に存在する凹みの「数」に着目し，その数が１００

個／１００００μ㎡以下かそうでないかを問題にすることの技術的意義

も不明である。仮に，磁性層表面の，ある特定の深さを有する凹みの存5 

在がノイズに影響を与えるとしても，それは単純に凹みの「数」によっ

て決まるものではなく，凹みの面積によっても影響を受けると推測され

るが，凹みの面積といった要素を度外視し，単純に凹みの「数」のみで

磁気テープの性能の良し悪しを決定することは不合理であり，その技術

的意義は不明である。 10 

(ｳ) この点，本件明細書２には，実施例５～１５及び比較例４～１０につ

いてＳＮＲを測定した結果が記載されており，各実施例・比較例ごとに，

最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が記載されてい

る（甲４・２５頁の表２）。しかしながら，前述のとおり，「１／３以

上」という閾値の技術的意義，及び凹みの「数」を数えることの技術的15 

意義が全く不明である以上，本件明細書２における上記の程度の開示で

は，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目する

技術的意義を当業者が理解するには到底足りない。「１／３以上」とい

う閾値については，そもそも，本件明細書２には，実施例５～１５及び

比較例４～１０について，磁性層表面における凹みの総数や，それぞれ20 

の凹みの深さ，凹みの面積といった具体的な情報は一切記載されておら

ず，単に，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が記

載されているにすぎない。本件明細書２に記載の実施例・比較例におい

ては，「１／３以上」以外の閾値を用いた場合に，凹みの数とＳＮＲの

合否との間に関係性を見出すことができるか否か，といった検証は全く25 

行われていない。 
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また，凹みの「数」については，前述のとおり，仮に，磁性層表面の，

ある特定の深さを有する凹みの存在がノイズに影響を与えるとしても，

それは単純に凹みの「数」によって決まるものではなく，凹みの面積に

よっても影響を受けると推測されるところ，かかる凹みの面積が与える

影響の有無については，本件明細書２に記載の実施例・比較例において5 

何ら検証は行われていない。 

さらに，上記実施例及び比較例においては，最小記録ｂｉｔ長ごとに

異なる合否の判定基準を用いているが，その根拠は不明であり，また，

そこで用いている具体的な数字の根拠も不明である。 

(ｴ) なお，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数に着目10 

する技術的意義が不明であることは，本件特許２の審査段階において，

既に指摘されていた事項である。 

すなわち，平成１７年８月２日付拒絶理由通知書（乙１６）において，

審査官は，理由Ｃの（ｂ）として，数える対象となる凹みの深さを「最

小記録ｂｉｔ長の１／３以上」のものとする理由（最小記録ｂｉｔ長を15 

用いることの技術的意義，「１／３以上」に対する技術的意味及び臨界

的意義）が著しく不明瞭である旨を指摘した。上記拒絶理由通知を受け

て，出願人は平成１７年１０月１１日付で手続補正書（乙１７）及び意

見書（乙１８）を提出した。理由Ｃの（ｂ）については，出願人は，磁

気記録信号の深さを半円と仮定すると波長の１／４（ｂｉｔ長の１／２）20 

の深さまでしか記録することはできないが，実際にはスペーシングロス

の影響もあるため記録可能な深さは更に浅くなり，この点を踏まえて発

明者らが検討を重ねた結果，最小記録ｂｉｔ長の１／３の深さで記録に

対する影響が大きくなることが判明した，と述べた（乙１８・１３頁２

６～末行）。しかしながら，審査官は，拒絶理由は依然として解消され25 

ていないとして，平成１８年１月２０日，拒絶査定をした（乙１９）。
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理由Ｃの（ｂ）については，審査官は，上記意見書における「磁気記録

信号の深さを半円と仮定すると，波長の１／４（即ちｂｉｔ長の１／２）

の深さまでしか記録することはできない」とする根拠が不明であること，

及び，「本件発明者らが検討を重ねた結果，最小記録ｂｉｔ長の１／３

の深さで記録に対する影響が大きくなることが判明した」とあるが，そ5 

の裏付けとなる実験等が提示されていないことを指摘した（乙１９・２

頁１０～１８行）。 

そこで，出願人は拒絶査定不服審判を請求し（不服２００６－３４６

６），平成１８年３月２７日付手続補正書（乙２０）で請求項の補正を

行うとともに，同年５月１０日付手続補正書（乙２１）において審判請10 

求の理由を述べた。その後，審査官は前置審査において拒絶査定を取り

消し，特許査定をした（乙２２）。 

(ｵ) しかしながら，上記手続補正書（乙２１）における，理由Ｃの（ｂ）

についての出願人の説明は，技術的には完全に誤りである。 

すなわち，出願人は，乙２１の図１を用いて，磁気信号の波長とｂｉ15 

ｔ長の関係について，記録波長λ＝２ビットであると説明する（乙２１・

６頁８行～７頁１行，図１）が，図１のグラフにおける横軸は時間であ

る。記録波長及びｂｉｔ長はいずれも物理的な長さであり，時間の長さ

ではない。 

次に，出願人の図２に関する説明（乙２１・７頁１行～８頁１行，図20 

２）についても，図２のグラフがそもそも何を意味するのか，乙２１に

は明示されていないが，少なくとも，横軸は時間であり，また「Ｎ」「Ｓ」

との記載から，縦軸は磁気の強度及び向きであると推測される。図２の

横軸と縦軸とでは単位が異なるから，これを「半円」であると仮定する

というのは意味不明である。出願人は，図２の縦軸及び横軸を，いずれ25 

も物理的な長さ（深さ）を意味すると理解している節があるが，図２を
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そのように理解する余地はない。また，磁気テープ上に磁気信号を記録

することが可能な深さは，記録波長によって決まるものではない。磁気

信号を記録可能な深さと記録波長との間に，前者が後者の１／４である

という関係性は存在しないのであり，出願人の上記説明は，根本的に誤

っている。 5 

さらに，出願人の図３に関する説明（乙２１・８頁３～９行）につい

ても，ＥＣＭＡ規格におけるMissing Pulseの定義が何故，記録再生特性

の話と結び付くのか，出力が３５％未満になると何故，最小記録ｂｉｔ

長の１／３以上の記録深さが損なわれるのか，仮にそうであるとして，

そのことから何故，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹み10 

が記録再生特性に大きく影響するといえるのか，出願人の説明は度々大

きく飛躍しており，完全に理解不能である。 

（原告の主張） 

(ｱ) サポート要件を満たすこと 

本件明細書２の発明の詳細な説明には，本件発明２の課題について記15 

載されており（段落【０００５】），本件発明２の課題は，ＭＲヘッド

を採用した記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著しく改良した塗

布型磁気記録媒体を提供することである。当該課題を解決すべく，本件

発明２の発明者は，媒体ノイズの発生原因について研究を進め，本件発

明２を完成させた。この点について，本件明細書２（段落【００１０】20 

ないし【００１３】）に記載のとおり，本件発明２の発明者は，磁性層

表面上に所定深さ以上の凹み部分があると，ＭＲヘッドと磁気テープの

接触条件が低下，すなわち，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離が増

大し，磁気テープ表面の凹み部分でスペーシングロスが増大して部分的

な出力の低下が生じ，これが媒体ノイズ発生の原因となることを発見し25 

た。そこで，本件発明２の発明者は，最小記録ｂｉｔ長とスペーシング
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ロスに基づく媒体ノイズとの関係についてさらに研究を進め，ＭＲヘッ

ドを用いたときに媒体ノイズを低減させることができる凹みの深さ，凹

みの数及び中心面平均粗さを見い出し，本件発明２を完成させたのであ

る。 

本件明細書２には，本件発明２の磁気記録再生システムに用いられる5 

磁気記録媒体（以下「特許２磁気記録媒体」という）を構成する磁性層，

非磁性層，バックコート層及び非磁性支持体，並びに，これらの層構成

及び製造方法について詳細に記載されている。具体的には，本件明細書

２には，特許２磁気記録媒体の「磁性層」の製造に用いることができる

六方晶フェライト粉末，結合剤及びその他の添加剤等の材料や磁性層の10 

特性について具体的に記載され（段落【００１７】～【００３７】），

特許２磁気記録媒体の磁性層の製造に好ましい条件も記載されている。

また，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「非磁性層」に用いる

ことができるカーボンブラック，非磁性粉末，結合剤の材料の材料につ

いて具体的に記載され（段落【００３８】～【００５０】），特許２磁15 

気記録媒体の非磁性層の製造に好ましい条件も記載されている。さらに，

本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「バックコート層」に用いる

ことができるカーボンブラックや結合剤の含有量，粒径，その他の添加

物について具体的に記載され（段落【００５１】～【００５６】），特

許２磁気記録媒体のバックコート層の製造に好ましい条件も記載されて20 

いる。また，本件明細書２には，特許２磁気記録媒体の「非磁性支持体」

に用いることができる材料，表面粗さ，特性（熱収縮率，破断強度，弾

性率，温度膨張係数等）について具体的に記載され（段落【００５７】

～【００６０】），特許２磁気記録媒体の非磁性支持体の製造に好まし

い条件も記載されている。さらに，特許２磁気記録媒体の「層構成」と25 

して各層の厚さについて具体的に記載され（段落【００６１】～【００
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６５】），特許２磁気記録媒体の層構成の好ましい構成も記載されてい

る。また，特許２磁気記録媒体の「製造方法」として，各層の塗布手段，

乾燥条件，平滑化処理が記載され（段落【００６６】～【００７３】），

特許２磁気記録媒体の製造方法の好ましい条件も記載されている。 

さらに本件明細書２の実施例５～１５及び比較例４～１０には，磁性5 

層，非磁性層及びバックコート層の製造方法が工程毎（磁性層，非磁性

層用及びバックコート層用の塗料の調製工程，塗布工程，磁性層の配向

工程，乾燥工程）に記載され（段落【００９２】～【０１０４】），こ

のようにして得られた磁気記録媒体の凹み，表面粗さ及びＳＮＲが測定

され，１００，１５０，２７５ｎｍという３種類の最小記録ｂｉｔ長に10 

おいて，特許２磁気記録媒体（実施例５～１５）が比較例４～１０の磁

気記録媒体よりも優れたＳＮＲを示すことが測定結果に基づいて説明さ

れている（段落【０１０５】～【０１０７】，表２）。 

以上のとおり，本件発明２は，ＭＲヘッドと磁気テープ表面との距離

が増大し，その凹み部分でスペーシングロスが増大して部分的な出力の15 

低下が媒体ノイズの原因であるという発見に基づき，「媒体ノイズを著

しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供する」という課題を解決するた

めに必要な磁性層表面の凹みの深さ，凹みの数及び中心面平均粗さに着

目し，１１個の実施例と７個の比較例の結果を踏まえ，それらを具体的

な数値を以て特定した発明である。そして，本件明細書２は，特許２磁20 

気記録媒体を得るための磁性層，非磁性層，バックコート層，非磁性支

持体，層構成及び製造方法を具体的に記載し，それらの好ましい条件も

記載した上で，実施例５～１５及び比較例４～１０が，特許発明２の磁

気記録媒体がＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおける媒体ノイ

ズを減らすことを，測定結果を以て示している。 25 

したがって，本件明細書２には，ＭＲヘッドを採用した記録再生シス
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テムにおいて媒体ノイズを著しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供す

るという本件発明２の課題が解決できることを，当業者が認識できるよ

うに記載されているといえる。よって，本件特許２はサポート要件を満

たすものである。 

(ｲ) 被告らの主張に対する反論 5 

a 本件発明２の磁気記録媒体の磁性層は，凹みの深さや数だけではな

く，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲

であることも構成要件として規定している。すなわち，本件発明２は，

特定の深さの凹みの数のみならず，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲ

ａも特定しているのである。中心面平均粗さＳＲａは，測定領域にお10 

いてある平面（「平均面」をいう。）の上下の体積が等しくなる場合，

当該上下の部分（高い凸部分と低い凹部分）の総体積を測定面積で割

った値である。したがって，被告がノイズに影響すると推測する「凹

みの面積」すなわち「凹部の底面積」は中心面平均粗さＳＲａの値に

影響を与えている。このように，本件発明２において，磁性層表面の15 

凹部の底面積は，中心面平均粗さＳＲａによって評価されているので

ある。 

また，中心面平均粗さＳＲａが本件発明２の課題を解決するための

重要な構成要件であることは，本件明細書２における実施例と比較例

との対比からも明らかである。具体的には，実施例８と比較例４の磁20 

気記録媒体において，１００００μ㎡当たりの最小記録ｂｉｔ長の１

／３以上の深さを有する凹み数はいずれも１００個以下であるが，実

施例８のＳＲａは５．５ｎｍで本件発明２の技術的範囲内にあり，そ

のＳＮＲは良好（２８．１）である（段落【００８９，【０１０５】）

のに対し，比較例４のＳＲａは６．５ｎｍで技術的範囲外であり，そ25 

のＳＮＲは２３．９であり良好といえない結果となっている（段落【０
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１０５】，表２）。同様に，実施例１１と比較例７の磁気記録媒体に

おいて，１００００μ㎡当たりの最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深

さを有する凹み数はいずれも１００個以下であるが，実施例１１のＳ

Ｒａは５．９ｎｍで本件発明２の技術的範囲内にあり，そのＳＮＲは

良好（２２．４）である（段落【００８９】）のに対し，比較例７の5 

ＳＲａは６．５ｎｍで技術的範囲外であり，そのＳＮＲは２０．９で

あり良好といえない結果となっている（段落【０１０５】，表２）。 

このように，本件明細書２には，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の

深さを有する凹みの数だけでなく，中心面平均粗さＳＲａも本件発明

２の構成要件を満たさなくては，媒体ノイズを十分に低く抑えること10 

はできないことが説明されている。 

以上のとおりであるから，磁性層表面に存在する凹みの「数」に着

目し，その数が１０個／１００００μ㎡以下かどうかを問題とするこ

との技術的意義が不明であるとする被告らの主張は失当である。 

b また，乙２１の図１については，「図１に示すように，記録波長λ15 

＝２ビットである」と記載されているとおり（７／１４頁１行），同

図１は磁気ヘッドが記録媒体から情報を再生する際，磁気ヘッドが磁

気媒体から読み取る信号の波長（記録波長）が２ビットであることを

説明した図である。この点，乙２１の図１の下側には，Ｎ Ｓが１ビ

ットと記載されており，また，同図の波形（波長を示すグラフ）の上20 

部に「記録波長」，「←λ→」と記載されていることから，Ｎ Ｓ 

と Ｓ Ｎが２ビットであり，１記録波長（λ）が２ビットであること

は明確である。また，「記録波長λ＝２ビット」であることは，「最

小記録ｂｉｔ長とは，システムとして記録される信号の最短波長の１

／２の長さを指」すとの本件明細書２の説明（段落【００１１】）と25 

も合致する。 
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よって，乙２１の図１に基づく「記録波長λ＝２ビット」の説明に

何ら誤りはなく，当業者や審査官は，同図の横軸の「時間」との表記

は，正しくは「長さ」と表記されるべきこと（図２及び図３も同様で

ある）を当然に理解する。 

c 次に，乙２１の図２については，乙２１に「磁気記録信号の深さ，5 

つまり，下記図２の斜線部を半円と仮定すると，磁気信号を記録可能

な深さは，波長の１／４（＝１／４λ）となる」と記載しているとお

り（乙２１・７頁１行～２行），乙２１の図２は，斜線部を半円と仮

定すると磁気信号を記録可能な深さは１／４λといえるとすることで，

磁気信号を記録可能な深さは１／４λ程度であると考えられることを10 

審査官に分かりやすく説明するために作成された図である。本件特許

２の出願時において，記録可能な深さが１／４λ程度であるという考

え方が存在したことは，被告による特許出願（特開２０００－２９８

８２５号公報（甲４９）段落【００２３】）からも明らかである。 

したがって，乙２１の図２を用いて説明しようとした「磁気信号を15 

記録可能な深さは，波長の１／４（＝１／４λ）と考えられる」こと

に何ら誤りはない。 

d また，乙２１の図３は，記録深さ（１／２ｂｉｔ長（１／４λ））

を前提とした場合，磁気記録媒体に記録された信号のうち１／３ｂｉ

ｔ長の深さの信号が検出できない（失われる）と，出力が３５％未満20 

に劣化し記録再生特性に悪影響を及ぼし得ることを説明したものであ

る。そして，乙２１は，実際上，最少記録ビット長の１／３以上の深

さを有する凹みの数がＳＮＲに大きく影響し，凹みの数が１００個／

１００００μ平方メートルを超えると良好なＳＮＲが得られないこと

は，明細書中の比較例（比較例６，９，１０）に示されていることを25 

説明している（９／１４頁１～４行）。 
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以上のとおり，乙２１の図３の記載は，最小記録ｂｉｔ長を以て凹

みの深さを特定した本件発明２を技術的に説明したものである。 

e 以上のとおり，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹み

の数に着目する技術的意義が存在するように見せかけて特許査定を得

たという被告らの主張は，失当である。 5 

オ 乙８８文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－５）（争点７－５） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件発明２－２は，本件特許２の優先日前である平成１３年５月１８

日に公開された特開２００１－１３４９１９号公報（乙８８文献）に記

載された発明（乙８８発明）及び特開２００１－８４５４９号公報（乙10 

４５）に記載された発明（乙４５発明）を組み合わせることによって，

当業者が容易に発明できたものであるから，進歩性を欠く。以下，詳述

する。 

(ｲ) 乙８８文献の記載内容 

乙８８文献には，磁気記録媒体に最短記録波長０．３μｍで磁気信号15 

を記録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再

生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上にカーボン

ブラックと結合剤とを含む非磁性層と六方晶形酸化鉄粉及び結合剤を含

む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面の中心線平均粗さＲａが１

～３ｎｍの範囲であることを特徴とする磁気記録再生システムであって，20 

前記磁気記録媒体は磁気テープである磁気記録再生システム（乙８８発

明）が記載されている。 

(ｳ) 本件発明２－２と乙８８発明との一致点・相違点 

a 最小記録ｂｉｔ長は最短記録波長の２分の１である（本件明細書２・

段落【００１１】）から，最短記録波長が０．３μｍであるというこ25 

とは，最小記録ｂｉｔ長が０．１５μｍ（＝１５０ｎｍ）であること
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を意味する。 

b カーボンブラックは，非磁性粉末である。 

c 「六方晶形酸化鉄」には，六方晶フェライトが含まれる。また，乙

８８発明において，六方晶形酸化鉄紛は強磁性粉末として用いられる

ところ，強磁性粉末である六方晶形酸化鉄粉とは，六方晶フェライト5 

粉末のことに他ならない。 

d 乙８８発明においては，磁性層表面の中心線平均表面粗さＲａを１

～３ｎｍの範囲内とすることが好ましいとされている。ここで，磁性

層表面の凹凸の程度が磁性層表面全体に渡って均一である場合には，

中心線平均表面粗さと中心面平均粗さは，基本的に同一の値になると10 

考えられる。したがって，磁性層表面の中心線平均粗さＲａを１～３

ｎｍの範囲内とすることが好ましいことが開示されているのであれば，

中心面平均粗さＳＲａを１～３ｎｍの範囲内とすることが好ましいこ

ともまた，実質的に開示されているということができる。 

なお，磁気テープにおいて，磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａを15 

１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが好ましいこと自体は，本件特

許２の優先日前より当業者に周知であった。 

e したがって，本件発明２－２と乙８８発明との一致点・相違点は，

以下のとおりである。 

(a) 一致点 20 

磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を

記録し，該記録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録

再生システムであって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非

磁性粉末と結合剤とを含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結

合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面の中心面平均25 

粗さＳＲａが１．０～６．０ｎｍの範囲であることを特徴とする磁
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気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープであ

る磁気記録再生システム。 

(b) 相違点 

本件発明２－２では，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する最小

記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１5 

００００μ㎡以下であるのに対し，乙８８発明では，かかる凹みの

数が不明である点。 

f 相違点についての判断 

乙４５文献には，磁気テープに最短波長１μｍ以下で磁気信号を記

録する磁気記録再生システムであって，前記磁気テープは，非磁性支10 

持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方晶形板

状微粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有し，前記磁性層表面

に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個／４６２３

７．５μ㎡以下であり，かつ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下である，

磁気記録再生システム（乙４５発明）が開示されている。 15 

ここで，乙８８発明と乙４５発明は，磁気テープに最短波長１μｍ

以下で磁気信号を記録する磁気記録再生システムである点，及び，非

磁性支持体上にカーボンブラック及び結合剤とを含む非磁性層と六方

晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有する点にお

いて共通している。 20 

また，乙４５文献においては，ヘッドと磁気テープの接触条件の低

下により，ある深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間

的に出力低下が発生し，これがエラー発生の原因の一つとなっている

ことが予想されている（３頁３欄３７行～３頁４欄７行）。そして，

乙４５発明は，かかる課題を，磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の25 

深さを有する凹みの数を１０個／４６２３７．５μ㎡以下とし，かつ，
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最大深さＲｖを１００ｎｍ以下とすることで解決するものである。 

他方，乙８８発明は，記録波長を短くしたシステムについての発明

であるところ，このような記録波長の短い磁気記録再生システムにお

いて，磁気記録媒体と再生ヘッドとの間隔が再生出力の低下（スペー

シングロス）として現われ，磁気記録媒体と再生ヘッドとの間隔が広5 

がるほどスペーシングロスが増大することは，原告も自認するとおり，

本件特許２の優先日当時，当業者が誰でも知っている技術常識であっ

た（甲４１）。実際，乙８８発明を開示する乙８８文献においても，

スペーシングロスの問題は認識されている（３頁４欄２７～３０行，

４頁５欄２５～２７行）。したがって，乙８８発明に接した当業者に10 

は，乙４５文献に記載されているとおり，ヘッドと磁気テープの接触

条件の低下により，ある深さ以上の凹みでスペーシングロスが増大し

て瞬間的に出力低下が発生することを防止するために，かかる凹みの

数を制御する動機付けが存在した。 

なお，乙８８文献には，スペーシングロスを少なくする具体的な方15 

法が開示されている（３頁４欄３０～３７行）が，これは，スペーシ

ングロスの問題を完全に解決することを必ずしも意味するものではな

く，乙４５文献に記載されているような，一定以上の深さを有する凹

みの数を制御することによってスペーシングロスをさらに少なくする

ことを排除するものではないことは明らかである。 20 

さらに，乙４５文献は，ヘッドの種類について特に限定していない。

また，ある深さ以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間的に

出力低下が発生するという問題は，ＭＲヘッドを再生ヘッドとして用

いた場合にも発生する問題である。したがって，乙８８発明がＭＲヘ

ッドを再生ヘッドとして用いる磁気記録再生システムに係る発明であ25 

ることは，乙８８発明に，乙４５発明を組み合わせることを，何ら阻
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害するものではない。 

したがって，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせ，乙８８発明に

おいて，磁性層表面に存在する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数

を１０個／４６２３７．５μ㎡以下とし，かつ，最大深さＲｖを１０

０ｎｍ以下とすることは，当業者が容易になし得ることである。 5 

この，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせた発明においては，最

小記録ｂｉｔ長は１５０ｎｍであり，その１／３は５０ｎｍであるか

ら，当該発明においては，最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有

する凹みの数は１０個／４６２３７．５μ㎡以下であり，したがって，

１００個／１００００μ㎡以下である。 10 

したがって，乙８８発明に乙４５発明を組み合わせた上記発明は，

本件発明２－２に他ならない。 

g 以上のとおり，本件発明２－２は乙８８発明に乙４５発明を組み合

わせることで，当業者が容易に発明できたものであるから，進歩性を

欠く。したがって，本件発明２－１も進歩性を欠く。 15 

（原告の主張） 

(ｱ) 本件発明２と乙８８文献に記載の発明の一致点及び相違点の正しい認

定 

a 被告らの認定する乙８８発明は誤っていること 

被告らの認定する乙８８発明は，乙８８文献の記載の中から，互い20 

に相容れない記載を合体させたものであり，乙８８文献に記載された

発明（以下「乙８８に記載の発明」という。）とはいえない。 

具体的には，乙８８発明の「最短記録波長０．３μｍで磁気信号を

記録する」という構成は，乙８８文献の【従来技術】の欄に記載され

た，「ＤＤＳ３の最短記録波長０．３μｍ程度」との記載に基づくも25 

のであるのに対し（乙８８【０００２】），それ以外の構成（「該記
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録された信号をＭＲヘッドを用いて再生する」こと，「非磁性支持体

上にカーボンブラックと結合剤とを含む非磁性層と六方晶系酸化鉄粉

及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有する」こと，「磁性層表面の

中心線平均粗さＲａが１～３ｎｍの範囲である」こと）は，乙８８文

献において従来技術に存在した課題を解決するための手段として記載5 

された構成である。このように，乙８８発明は，従来技術として記載

されたＤＤＳ３の最短記録波長の０．３μｍ程度という構成と，かか

る構成が抱える課題を解決する手段として開示された構成とを組み合

わせたものであり，このような発明は乙８８文献には記載されていな

い。しかも，ＤＤＳ３はインダクティブヘッドを再生ヘッドに用いる10 

システムであるから，これを乙８８発明のように，ＭＲヘッドを用い

て再生しようと当業者が想到することはない。したがって，かかる意

味においても，被告らの主張する乙８８発明は，乙８８文献に記載さ

れた発明であるとは到底いえない。 

b 本件発明２と乙８８に記載の発明との対比 15 

本件発明２と乙８８に記載の発明とを対比すると，少なくとも以下

の点で相違する。 

(a) 相違点１ 

本件発明２では，磁気記録媒体の磁性層表面に存在する最小記録

ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００20 

００μ㎡以下であるのに対し，乙８８に記載の発明では，係る凹み

の数が不明である点。 

(b) 相違点２ 

本件発明２では，ＭＲヘッドを用いる再生システムを前提に最小

記録ビット長が５０～５００ｎｍで磁気信号を記録するのに対し，25 

乙８８に記載の発明では磁気信号の記録に関する開示がない点。 
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なお，乙８８文献の【従来技術】の欄には，「ＤＤＳ３の最短記

録波長は０．３μｍ程度である」との記載はあるが，ＤＤＳ３は再

生ヘッドにインダクティブヘッドを用いるシステムであり，乙８８

に記載の発明が採用するＭＲヘッドを用いたシステムと異なる。し

たがって，乙８８に記載の発明として，「最短記録波長は０．３μ5 

ｍ程度である」と認定することはできない。 

(ｲ) 相違点を克服できない理由 

a 相違点１について 

(a) 乙８８に記載の発明と乙４５発明の課題と着想は互いに全く異な

るものであり，乙８８に記載の発明に乙４５発明を組み合わせるこ10 

とは容易に想到し得るものではない（なお，この理は，被告らの主

張する乙８８発明に乙４５発明を組み合わせようとする場合にも，

そのまま当てはまる。）。 

(b) 乙８８に記載の発明の課題，着想（課題解決の方向付け）及びそ

の課題解決手段 15 

乙８８に記載の発明の課題は，媒体表面性の悪化及び信頼性の悪

化を避け，かつ表面性が良好で，特に短波長領域での電磁変換特性

が優れた磁気記録媒体を提供することである（乙８８・段落【００

１５】）。このような課題に対して，乙８８に記載の発明は，ＭＲ

ヘッドを用いたシステムにおいて，短波長領域で記録再生する高密20 

度磁気記録媒体における磁性層とヘッドとの距離（スペーシング）

及び磁性層から漏れる磁束密度のムラは，特に電磁変換特性を悪化

させるという着想に基づき，磁性層の厚みの平均値及び標準偏差，

及び磁性層の表面粗度Ｒａ等を特定した磁気記録媒体を提供するも

のである（乙８８・【請求項１】，段落【００１７】，【００１９】）。 25 

このように，乙８８に記載の発明は，磁性層とヘッドとの距離（ス
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ペーシング）と磁性層から漏れる磁束密度のムラが電磁変換特性に

影響を与えるという着想に基づき，磁性層の厚み変動や表面粗度を

一定範囲に制御した磁気記録媒体の発明であり，特にＭＲヘッドを

用いたシステムにおいて優れた電磁変換特性及び信頼性を有する発

明である。 5 

(c) 乙４５発明の課題，着想（課題解決の方向付け）及びその課題解

決手段 

これに対して，乙４５発明は，ピークシフトの影響が大きいＲＬ

Ｌ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペ

ンタイン方式の記録再生システムにおいて，瞬間的な出力低下と組10 

み合わさることによって生じる実害に結びつく致命的エラーの改良

という特有の課題を解決する手段として，①支持体上に強磁性粉末

及び結合剤を主体とする磁性層が形成されてなる磁気記録媒体であ

って，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式

の磁気記録再生システムに供されるものであり，②前記磁性層表面15 

には５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ

㎡以下であり，且つ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下であることを特

徴とする磁気記録媒体を採用したものである。 

(d) 乙８８に記載の発明と乙４５発明との組み合わせ 

上記のように，乙８８に記載の発明と乙４５発明は課題，着想（課20 

題解決の方向付け）及びその課題解決手段が全く異なる。すなわち，

乙８８に記載の発明は，媒体表面性の悪化及び信頼性の悪化を避け，

かつ表面性が良好で，特に短波長領域での電磁変換特性が優れた磁

気記録媒体を提供することを課題とするのに対し，乙４５発明は，

ピークシフトの影響が大きいＲＬＬ２－７変調方式とインダクティ25 

ブヘッドを採用したリニアサーペンタイン方式の記録再生システム
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という特別なシステムにおける，瞬間的な出力低下と組み合わさる

ことによって生じる実害に結びつく致命的エラーの改良という特有

の課題を解決する発明である。 

また，乙８８に記載の発明は，スペーシング及び磁束密度のムラ

が電磁変換特性に影響を与えるという着想に基づくものであるのに5 

対し，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式ではピークシフトの影

響が大きくなり，瞬間的な出力低下と組み合わさることによって，

ドロップアウトが生じるという着想に基づく発明であり，両者の課

題解決を方向付ける着想も異なっている。 

さらに，乙４５発明は，インダクティブヘッドを採用したリニア10 

サーペンタイン方式の記録再生システムにおいて生じる特有の課題

を解決する発明である。すなわち，乙４５発明はインダクティブヘ

ッドを採用したシステムが前提となった発明である。これに対して，

乙８８に記載の発明はＭＲヘッドを用いたシステムにおいて優れた

電磁変換特性及び信頼性を有する発明である（この点は被告らも争15 

っていない）。したがって，当業者は，インダクティブヘッドを用

いたシステムが前提であって，このようなシステムに特有の課題を

解決できる乙４５発明を，ＭＲヘッドを用いたシステムである乙８

８に記載の発明に組み合わせようと動機付けられることはない。 

以上に述べたとおりであるから，乙８８に記載の発明と乙４５発20 

明を組み合わせることは当業者が容易に想到し得るものではない。 

(e) 乙４５文献に記載された凹みの条件だけを取り出して乙８８に記

載の発明に組み合わせることはできないこと 

乙４５発明において，ＲＬＬ２－７変調方式，及び，乙４５文献

が前提とするインダクティブヘッドの採用と，乙４５発明が規定す25 

る上記の具体的な磁気記録媒体表面の凹みの条件とは，技術的に一
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体不可分である。したがって，当業者は，乙４５発明において，前

提とするインダクティブヘッドを切り離して凹みの条件だけを取り

出すことはそもそも不可能であり，さらに，インダクティブヘッド

の採用を前提とした乙４５文献に記載の凹みの条件を，インダクテ

ィブヘッドではなくＭＲヘッドを用いて再生する磁気記録再生シス5 

テムである乙８８に記載の発明に適用することなどあり得ない。 

また，仮に，当業者が乙４５文献に記載された凹みの条件を乙８

８に記載の発明に組み合わせようと動機付けられたとしても，被告

らの主張は成り立たない。なぜなら，磁性層表面の凹みの深さや数

は，非磁性支持体，磁性塗料，中間層塗料，塗布方法，電子線照射10 

条件，カレンダー加工条件等の様々な製造条件に依存する（乙８８・

段落【００６４】～【００８３】）。そして，これらの製造条件は，

乙８８に記載の発明における磁性層表面の表面粗度Ｒａや磁性層の

厚み変動にも影響を与える。すなわち，乙８８に記載の発明の磁性

層表面の凹みの深さや数を調整すると，不可避的に，磁性層の表面15 

粗度Ｒａや磁性層の厚み変動の値もそれに応じて変化することにな

る。したがって，互いに異なる製造条件で製造された磁気記録媒体

である乙８８と乙４５の磁気記録媒体について，乙８８の磁気記録

媒体の表面粗度Ｒａや磁性層の厚み変動を維持したまま，乙４５文

献に記載された凹みの深さや数の値を抜き出して，乙８８の磁性層20 

にそのまま組み合わせることはできない。 

仮に，乙８８に記載の発明の磁性層表面に乙４５文献の凹みの条

件を適用しようとする場合，乙８８に記載の発明の磁性層の表面粗

度Ｒａや磁性層の厚み変動が変化してしまい，結局，乙８８に記載

の発明の構成が特定できないこととなる。 25 

以上のとおりであるから，乙４５文献に記載された凹みの条件だ
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けを取り出し，さらに，乙８８に記載の発明の中心面平均粗さＲａ

や磁性層の厚み変動はそのままで，当該凹みの条件だけを組み合わ

せることには不可能である。 

よって，乙８８に記載の発明に乙４５文献の磁性層表面の凹みの

条件を組み合わせることは当業者が容易に想到し得ない。 5 

b 相違点２について 

乙８８に記載の発明はＭＲヘッドを用いたシステムの発明であると

ころ，当業者が，インダクティブヘッドに比べて高い記録密度を実現

できるＭＲヘッドを採用するシステムに，インダクティブヘッドを前

提とする乙４５記載の発明の最小記録ｂｉｔ長の値をそのまま適用し10 

ようとはしないことは上述のとおりである。 

したがって，乙８８に記載の発明に，最小記録ｂｉｔ長５０～５０

０ｎｍで磁気信号を記録する構成を適用することは当業者が容易に想

到し得るものではない。 

(ｳ) 本件発明２は顕著な作用効果を奏すること 15 

本件発明２は，ＭＲヘッド搭載記録再生システム用に適した高いＳＮ

Ｒを実現できる（段落【００１８】）。具体的には，従来の磁気記録媒

体を用いたシステムに比べて，本件発明２の磁気記録再生システムは最

小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍの範囲で当業者の予想を超えて高いＳ

ＮＲを示していることは，本件明細書の表２のデータから明らかである。 20 

このように本件発明２は，当業者の予想を超える高いＳＮＲという顕

著な効果を奏する発明である。 

(ｴ) 小括 

以上に述べたとおり，被告らが乙８８文献から認定する乙８８発明は，

乙８８文献の記載の中から被告らに都合のよいところだけをピックアッ25 

プして合体させたものであり，正しく認定した発明とはいえないから，
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このような誤った認定である乙８８発明に基づく一致点及び相違点の認

定も誤っている。そして，乙８８に記載された発明を正しく認定すると，

本件発明２は乙８８に記載の発明と上記各相違点を克服することはでき

ない。また，本件発明２は予想を超える顕著な作用効果を奏するもので

ある。 5 

よって，本件発明２は乙８８に記載の発明及び乙４５発明から容易に

想到し得るものではない。 

(8) 争点８（本件特許２の請求項は●（省略）●に当たるか（権利濫用の成否）） 

（被告らの主張） 

ア 仮に，被告システムが本件発明２－１及び２－２の技術的範囲に属し，10 

被告製品が間接侵害の要件を満たし，かつ，本件特許２に無効理由がない

としても，本件特許２の請求項１及び２は，原告ＡＰ－７５契約１条６項

に規定する●（省略）●に該当する。 

したがって，原告は，●（省略）●ところ，かかる原告が，被告らに対

し，上記請求項に係る特許権に基づいて差止請求権及び損害賠償請求権を15 

行使することは，権利の濫用（民法１条３項）に該当し，許されない。以

下，詳述する。 

イ 本件特許２の請求項１及び２が●（省略）●に該当することについて 

(ｱ) 原告ＡＰ－７５契約に規定する●（省略）●とは，同契約１条６項に

規定されるとおり，●（省略）●を意味する（乙１）。 20 

(ｲ) ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープにおいては，●（省略）●（Ｌ

ＴＯ－７規格・１２．２）。また，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テー

プの●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・Ｍ１．３．１）。 

したがって，仮に原告が主張するとおり，ＧＭＲヘッドが「ＭＲヘッ

ド」に該当するのであれば，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再25 

生するシステムは，構成要件２Ａを充足する。 
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(ｳ) ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープの層構成は，●（省略）●（Ｌ

ＴＯ－７規格・９．１）。このうち，●（省略）●は非磁性の支持体で

あり，●（省略）●は非磁性層（非磁性の粉末を結合剤で固めたもの）

である。また，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・１０．１）。なお，バ

リウムフェライトは「六方晶フェライト」に含まれる。 5 

したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステ

ムは，構成要件２Ｂを充足する。 

(ｴ) ＬＴＯ－７規格それ自体は，●（省略）●ものの，磁気テープがＬＴ

Ｏ－７規格に準拠するためには，●（省略）●（ＬＴＯ－７規格・１０．

８．１）。 10 

他方，●（省略）●ところ，原告の磁気テープにおいて，磁性層表面

に存在する●（省略）●以上の深さを有する凹みの数は，０～１個／１

００００μ㎡である。 

そうすると，●（省略）●という要件を満たすためには，磁性層表面

に存在する●（省略）●以上の深さを有する凹みの数が１００個／１０15 

０００μ㎡を超えてはならないことは明らかである。 

したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステ

ムは，構成要件２Ｃ－１を充足する。 

(ｵ) ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープの●（省略）●（ＬＴＯ－７規

格・９．１１．１．１）。 20 

したがって，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステ

ムは，構成要件２Ｃ－２を充足する。 

(ｶ) また，以上に述べたところからすれば，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁

気テープを再生するシステムが，構成要件２Ｄ，２Ｅ及び２Ｆを充足す

ることは明らかである。 25 

(ｷ) 以上より，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープを再生するシステム
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は，（仮に，原告が主張するとおり，ＧＭＲヘッドが「ＭＲヘッド」に

該当するとすれば）本件発明２－１及び２－２の文言を全て充足するか

ら，本件特許２の請求項１及び２は，●（省略）●に該当する。 

ウ 以上のとおり，原告の主張を前提とした場合には，本件特許２の請求項

１及び２は●（省略）●に該当する。したがって，原告は，●（省略）●5 

（原告ＡＰ－７５契約８条２項）。また，被告ソニーは，●（省略）●（乙

１０）。 

しかしながら，原告は，●（省略）●ものである。このように，原告が

一方で，●（省略）●ながら，他方で，●（省略）●である本件特許２の

請求項１及び２に基づく特許権を被告らに対して行使し，差止請求権及び10 

損害賠償請求権の行使を認めることは，権利の濫用（民法１条３項）に該

当し，許されない。 

（原告の主張）  

ア 以下のとおり，少なくとも本件特許２の構成要件２Ｂ及び２Ｃ－１は，

●（省略）●ではなく，本件特許２の請求項１及び２は，●（省略）●に15 

は該当しない。また，米国ＩＴＣ手続のInitial Determinationでは，本

件特許２の対応米国特許について，●（省略）●ことを，被告ソニーは立

証できていないと判示し，本件特許２の対応米国特許の各請求項の●（省

略）●を否定している。そのことからも，本件特許２の請求項１及び請求

項２が●（省略）●に該当しないことは明らかである。 20 

イ 構成要件２Ｂは●（省略）●ではない 

ＬＴＯ－７仕様書の§9.1には，●（省略）●との記載があるのみであり，

非磁性の●（省略）●を用いなければならないわけではなく，磁性の●（省

略）●を用いることでも構わない。同様に，同§9.1には，●（省略）●に

ついて，●（省略）●との記載があるのみであり，●（省略）●が非磁性25 

層でなければならないわけではなく，また，●（省略）●が非磁性粒子を
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含まなければならないわけでもない。したがって，被告らの主張は誤りで

ある。 

ウ 構成要件２Ｃ－１は●（省略）●ではない 

ＬＴＯ－７仕様書の§10.8.1に記載されているのは，磁気テープの●（省

略）●だけであり，磁気テープの●（省略）●に影響するのは磁性層表面5 

に存在する凹みの数だけではないのであるから，ＬＴＯ－７仕様書に規定

された●（省略）●を満たすためには本件特許２の構成要件２Ｃ－１を実

施しなければならないことにはならない。したがって，被告らの主張は誤

りである。 

エ 米国ＩＴＣの判断 10 

米国ＩＴＣ手続においても，被告らは，本訴訟における主張とほぼ同様

の理由に基づいて，本件特許２に対応する米国特許（米国第６７６７６１

２号の請求項１，２，４，５，７，９，１０及び１１）が●（省略）●で

ある旨主張していたが，同手続のInitial Determination（甲６０）におい

て，被告らの主張を排斥する判断がなされている。 15 

オ 以上より，本件特許２の請求項１及び２は●（省略）●には該当せず，

権利濫用の抗弁に関する被告らの主張に理由がないことは明らかである。 

(9) 争点９（被告らに共同不法行為が成立するか） 

（原告の主張） 

ア 本件期間①について 20 

本件期間①における侵害行為は，被告ソニーと被告ＳＳＭＭによる共同

不法行為であるから，原告が当該不法行為により被った損害について，被

告ソニー及び被告ＳＳＭＭは，不真正連帯債務として，連帯して責任を負

う。そのため，原告は，被告ソニー及び被告ＳＳＭＭに対して，本件期間

１に被告ソニー及び被告ＳＳＭＭが得た利益の合計額について，連帯での25 

損害賠償を請求することができる（特許法１０２条２項）。 



166 

 

イ 本件期間②について 

本件期間②における侵害行為は，被告ら三社による共同不法行為である

から，原告が当該不法行為により被った損害について，被告らは，不真正

連帯債務として，連帯して責任を負う。 

そのため，原告は，被告ら三社に対して，本件期間②に被告ら三社が得5 

た利益の合計額について，連帯での損害賠償を請求することができる（特

許法１０２条２項）。 

ウ 本件期間③について 

本件期間③においては，商流から被告ソニーは外れたものの，被告ソニ

ーは，主体的に侵害行為に関与しており，主観的関連共同性及び客観的関10 

連共同性が認められる。したがって，本件期間③における侵害行為は，被

告ら三社による共同不法行為であるから，原告が当該不法行為により被っ

た損害について，被告らは，不真正連帯債務として，連帯して責任を負う。 

そのため，原告は，被告ら三社に対して，本件期間③に被告ら三社が得

た利益の合計額について，連帯での損害賠償を請求することができる（特15 

許法１０２条２項）。 

（被告らの主張） 

争う。 

(10) 争点１０（除却請求の当否） 

（原告の主張） 20 

原告は，被告自社製品の製造・販売等の差止めと併せて，特許法１００条

２項に基づき，被告自社製品及びその半製品の廃棄並びに製造設備の除却も

求める。 

なお，被告らは，被告自社製品の製造設備が被告自社製品以外の磁気テー

プ製品の生産にも用いられているとして，その除却は認められないと主張す25 

る。しかしながら，被告自社製品の生産に用いる全ての製造設備が，被告自
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社製品以外の磁気テープ製品の生産に用いられていることについて，被告ら

は何の証拠も提出していない。したがって，被告らの主張は，根拠を欠き，

失当であるとともに，かかる主張を証拠もなしに行うことは，時機に後れた

攻撃防御方法として却下されるべきである。 

（被告らの主張） 5 

原告は，差止請求に付帯して，被告自社製品の製造に用いる設備の除却も

求めている。しかしながら，被告らが有する被告自社製品の生産設備は，被

告自社製品以外の磁気テープ製品の生産にも用いられているから，裁判所が

被告自社製品の生産設備の除却を命じた場合には，本件特許権１及び２の侵

害を組成しない物の生産（換言すれば，本件特許権１及び２の侵害を構成し10 

ない生産行為）に用いる設備も除却されることになりかねず，不当である。

したがって，被告自社製品の製造に用いる設備の除却は，認められないとい

うべきである。また，本件特許権２については，被告らによる被告自社製品

の生産行為については一切，間接侵害が成立しないから，なおさら，被告自

社製品の製造に用いる設備の除却請求は認められないというべきである。 15 

このことは，Ｅ氏の陳述書（乙１０７）からも明らかである。すなわち，

被告自社製品は，被告ＳＳＭＭが（住所は省略）に有する磁気テープ工場に

おいて生産されているところ，当該工場においては，被告自社製品が準拠す

るＬＴＯ－７規格よりも前の世代の規格（ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ １ない

しＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ ６）に準拠する磁気テープカートリッジも生産20 

されており，これらの磁気テープカートリッジは被告自社製品と共通する生

産設備を用いて生産されている。 

なお，平成２９年度（平成２９年４月～平成３０年３月）に製造・販売さ

れた製品の数量は，ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ １ないしＬＴＯ Ｕｌｔｒｉ

ｕｍ ６に準拠する磁気テープカートリッジが合計約●（省略）●巻である25 

のに対し，被告自社製品（海外輸出分・国内販売分を含む）は約●（省略）
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●巻に留まる。したがって，被告自社製品の製造に用いる設備の除却請求は

認められない。なお，原告は，この点について，被告らの主張が時機に後れ

た攻撃防御方法であるとして却下を求めているが，被告らの主張は乙１０７

により明確に裏付けられているから，この点について審理することは，訴訟

の完結を遅延させるものではなく，原告の主張は失当である。 5 

(11) 争点１１（損害の有無及び額） 

ア 特許法１０２条２項の適用があるか（争点１１－１） 

（原告の主張） 

被告らの特許権侵害による原告の損害について，特許法１０２条２項が

適用される。 10 

被告らは，原告が本件発明を実施していないことを理由に，特許法１０

２条２項は適用されない旨主張しているが，特許権者が特許発明を実施し

ていない場合においても，「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項が適用される。特許権者において，当該特許発明を実15 

施していることを要件とするものではなく，特許権者が侵害品の競合品を

製造販売している場合，特許法１０２条２項が適用される 。この点，原告

は，被告製品と同様にＬＴＯ－７に準拠する原告製品を販売しており，両

製品は市場で競合しているから，原告が本件発明１を実施しているか否か

を問わず，被告らによる特許権侵害行為がなければ原告が利益を得られた20 

であろうという事情が存在し，特許法１０２条２項が適用される。原告製

品が本件発明の実施品であるか否かは特許法１０２条２項の適用の有無と

は全く関係がない。 

（被告らの主張） 

(ｱ) 特許法１０２条２項の適用の前提としては，「特許権者に，侵害者に25 

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



169 

 

情が存在する」ことが必要である。 

特許法１０２条２項による推定が認められるのは，侵害者が侵害品を

販売したことによって，特許権者が自らの製品の販売の機会を失ったと

いう因果関係が存在することが前提であり，それが上記の判断基準に端

的に示されている。 5 

(ｲ) 原告は本件発明１を実施していない。 

原告が製造・販売する，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカート

リッジ（原告製品）について，被告らが株式会社三井化学分析センター

に依頼して磁気テープのバックコート層のスペクトル密度を測定したと

ころ，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値は１０６，８００～10 

１１１，６００ｎ㎥の範囲であり，構成要件１Ｃが規定する数値範囲の

上限である８００００ｎ㎥を上回っていた（乙１１６，１１７）。 

また，米国ＩＴＣの調査手続きにおいても，２０１７年（平成２９年）

９月１日付でなされた行政法判事による暫定的判断は，原告製品は「バ

ックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２０００15 

０～８００００ｎ㎥」の要件を満たさないと判断し，２０１８年（平成

３０年）３月８日付でなされた米国ＩＴＣによる最終判断（乙１０４）

も，行政法判事による上記判断を維持している。 

このように，原告はそもそも本件発明１を実施していない。 

(ｳ) 原告が本件発明１を実施していないことからも明らかなとおり，また20 

後に詳述するとおり，そもそも本件発明１は被告製品の販売に何らの寄

与もしていない。また，本件訴訟の経緯からも明らかなとおり，被告ら

は，ＬＴＯ－７規格に準拠するソニーブランドの磁気テープカートリッ

ジとして，被告製品に代えて，本件発明１を回避した設計変更品を新た

に販売する予定であるが，販売する製品を被告製品から設計変更品に切25 

り替えたからといって，被告らのＬＴＯ－７規格製品のシェアが変わる
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こともない。つまり，仮に被告製品が本件特許権１を侵害しているとし

ても，侵害の有無，あるいは被告製品から設計変更品に切り替わったこ

とによって，原告製品の売上高，販売数などは全く影響を受けない。こ

のような観点からは，被告製品の販売と原告の損害との間に因果関係が

あるとはいえず，「特許権者に，侵害者による特許権侵害行為がなかっ5 

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」とはいえない。 

(ｴ) よって，本件については，特許法１０２条２項の適用の前提を欠いて

おり，原告の損害を推定するにあたって同項を適用することはできない。 

イ 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１－２） 

（原告の主張） 10 

被告ＯＥＭ製品の取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業者である被告Ｓ

ＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告ＳＳＭＭ自身

の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭＳを介して

海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益にも特許法１

０２条２項の推定が及ぶことは明らかである。 15 

(ｱ) 取引形態１と２は，取引の実態としては，実質的に何ら異なるもので

はなく，取引形態１と同様に，取引形態２における被告らによる販売行

為も，全て日本で行われた行為であると認定されるべきこと 

被告ＯＥＭ製品は，被告らが，ＨＰＥ及びQuantum（以下「本件ＯＥＭ

供給先」という。）に対してのみ販売し，被告らが自ら市販することが20 

一切予定されていない，いわゆるＯＥＭ製品である。製造した被告ＯＥ

Ｍ製品は，本件ＯＥＭ供給先に販売することしかできないのであるから，

被告らは，販売可能な数量に限って，製造・輸出したはずである。言い

換えれば，取引形態が①と②のいずれであるかにかかわらず，被告ソニ

ー又は被告ＳＳＭＳは，無駄に多くの被告ＯＥＭ製品を製造してしまう25 

ことがないよう，本件ＯＥＭ供給先から現実に（直接に，あるいは海外
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販社を通じて）発注を受けた数量か，あるいは，近い将来発注を受ける

ことが見込まれる数量の被告ＯＥＭ製品を，被告ＳＳＭＭに製造させた

ものと推察される。 

そして，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳと本件ＯＥＭ供給先との間の契

約は，継続的供給契約であり，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，本件Ｏ5 

ＥＭ供給先から，現に，継続的に発注を受けていたところ，その発注は，

本件ＯＥＭ供給先から事前に（おそらく数ヶ月前に）被告ソニー及び被

告ＳＳＭＳに提示された発注計画（見込値）を前提に行われ，被告ソニ

ー及び被告ＳＳＭＳにおいては，そのような発注計画に基づいて，納期

遅延を起こさないよう必要な数量を輸出するなどして，被告ＯＥＭ製品10 

の在庫管理を行っていたと推測される。 

そうすると，取引形態１と２のいずれにおいても，被告ＯＥＭ製品が，

継続的契約関係の下，本件ＯＥＭ供給先に販売されることが確実に予定

される状況の下に製造され，輸出された点において何ら異なるものでは

ないから，取引形態２における販売は，取引形態１と同様に，被告ＯＥ15 

Ｍ製品の製造や輸出を含む一連の行為の一環として，国内においてなさ

れたものと評価されるべきである。取引形態２においても，当該被告Ｏ

ＥＭ製品の製造や輸出は，継続的供給契約に基づく発注計画を前提にな

されたものであり，その過程で一時的に国外倉庫に保管されているにす

ぎず，実質的には取引形態１と何ら変わりはない。 20 

裁判例においても，日本企業である侵害者を売主とする海外顧客への

輸出に伴う販売について，日本国内において「譲渡」が行われたと認定

されている（大阪地裁平成２２年１月２８日判決，大阪地裁平成２４年

３月２２日判決）。 

(ｲ) 被告ＳＳＭＭによる日本国内における製造・輸出行為と因果関係のあ25 

る利益の額については，１０２条２項の推定が及ぶこと 
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特許法１０２条２項は，「侵害の行為」の行為態様について何らの限

定もしていないことからすれば，「侵害の行為」には，譲渡のみならず，

製造や輸出が含まれることは当然である（甲Ａ１５）。 

また，特許法１０２条２項は，民法７０９条に基づいて認められるべ

き損害額の立証の困難性の軽減を図るものであるから，両者が同様の表5 

現で定められていることにも照らせば，民法７０９条に基づいて算出す

れば認められる損害の額については，当然に，特許法１０２条２項の推

定を受けると解するのが相当であり，侵害者が，侵害の行為の対価とし

て直接得た利益のみならず，侵害の行為と相当因果関係のある利益の額

についても，特許権者と侵害者の実施状況や競業関係等により特許権者10 

に損害（特許権者等の製品等の販売利益の減少等の逸失利益）が発生し

ていることが推認される限り，特許法１０２条２項の適用を認めるのが

相当である（甲Ａ１６）。 

以上によれば，日本国内において，国外での販売を目的として「製造」

した侵害品を「輸出」し，特許権者の製品と競合する国外市場でそれを15 

販売した行為によって，侵害者が得た利益についても，１０２条２項の

推定が及ばないとする理由はない。なぜなら，国外での販売目的で製造

し輸出され，現に国外で販売されており，これにより特許権者の国外市

場での利益が害されている以上，日本国内での「製造」や「輸出」とい

う侵害行為と，国外で販売したことにより侵害者が得た利益（特許権者20 

の被った損害）との間には相当因果関係が認められ，民法７０９条に基

づく算定によれば，当該利益は特許権者の被った損害として認定される

ものであり，その立証の困難性の軽減を図る特許法１０２条２項におい

ても当然に推定が及ぶと解すべきであるからである（甲Ａ１７）。この

理は，共同不法行為（民法７１９条）が成立する被告らにおいて妥当す25 

る。すなわち，被告ＳＳＭＭは，被告ソニーないし被告ＳＳＭＳと意を
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通じて，これらの指示に基づいて被告ＯＥＭ製品の製造，輸出を行って

いたものと推察されるのであり，被告らは，同一企業グループに属する

会社として，被告ＯＥＭ製品の製造，輸出，販売という一連の行為を共

同で行っていたものであるから，共同で行われた国内における不法行為

と，国内外における原告の損害との間には，相当因果関係が認められる。 5 

（被告らの主張） 

(ｱ) 被告ＯＥＭ製品の取引形態２における商流を図示すると，以下のとお

りである。 

（平成２７年１２月～平成２９年３月） 

 被告ＳＳＭＭ（輸出） 10 

→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ソニー（海外で販売）→顧客 

（平成２９年４月～平成２９年９月） 

 被告ＳＳＭＭ（輸出） 

→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ＳＳＭＳ（海外で販売）→被告

ソニー（海外で販売）→顧客 15 

（平成２９年１０月以降） 

 被告ＳＳＭＭ（輸出） 

→被告ＳＳＭＭ（海外で販売）→被告ＳＳＭＳ（海外で販売）→顧客 

被告ソニー（平成２９年１０月以降は被告ＳＳＭＳ）は，毎月，各Ｏ

ＥＭ顧客から月毎の発注内示（フォーキャスト）を受領し，被告ＳＳＭ20 

Ｍに提供した。被告ＳＳＭＭは，このフォーキャストと，海外倉庫にお

ける被告ＯＥＭ製品の在庫のバランスを考慮して，海外倉庫への被告Ｏ

ＥＭ製品の補充計画及び被告ＯＥＭ製品の生産計画を策定し，これらの

計画に基づいて被告ＯＥＭ製品を生産するとともに，海外倉庫に輸送（輸

出）して被告ＯＥＭ製品の在庫を補充していた。なお，被告ＯＥＭ製品25 

の生産・補充計画の策定は被告ＳＳＭＭの責任において行われており，
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被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，ＯＥＭ顧客から受領したフォーキャス

トを被告ＳＳＭＭに提供はしていたものの，被告ＯＥＭ製品の生産・補

充計画の策定に関して被告ＳＳＭＭに対して指示を行う等の関与はして

いなかった。 

(ｲ) 本件特許１の効力は，海外には及ばない（属地主義の原則）から，仮5 

に，被告ＯＥＭ製品が本件発明１の技術的範囲に属し，かつ，本件特許

１に無効理由が存在しないとしても，上記取引形態において，被告らが

被告ＯＥＭ製品を海外で販売する行為は，本件特許権１の侵害行為には

該当しない。 

他方，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を日本国内から海外に輸出する10 

行為それ自体は，本件特許権１を侵害する行為に該当するが，被告ＳＳ

ＭＭは，被告ＯＥＭ製品を輸出する際，第三者に対して被告ＯＥＭ製品

を販売しているわけではなく，被告ＳＳＭＭの所有のまま，被告ＯＥＭ

製品の所在地を日本国内から海外に移動させているにすぎない。したが

って，被告ＳＳＭＭは，被告ＯＥＭ製品の輸出行為それ自体によっては，15 

何ら利益を受けていない。 

したがって，被告らが取引形態２による被告ＯＥＭ製品の販売により

それぞれ得た限界利益については，特許法１０２条２項の適用はない。 

(ｳ) 原告は，被告ＳＳＭＭによる侵害行為たる製造・輸出行為と利益との

間に因果関係がある以上，当該利益が海外での被告ＯＥＭ製品の販売に20 

より得られた利益であっても，特許法１０２条２項が定める「侵害の行

為により利益を受けているとき」に該当する，と主張する。 

しかしながら，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外で販売する行為

は，海外で行われた行為である以上，属地主義の原則により，本件特許

権１の効力は及ばない。このような行為が介在することによって初めて，25 

被告ＳＳＭＭは利益を得ている以上，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を



175 

 

海外で販売したことにより得た利益は，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品

の製造・輸出行為「により」得た利益には該当しないというべきである。 

また，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外で販売したことにより，

原告が海外市場における自己の製品の販売機会を喪失したとしても，か

かる海外市場における販売機会の喪失は，日本国内にしか効力が及ばな5 

い本件特許権１によって回復されるべきものではない。 

なお，このように解したとしても，原告は，本件特許に対応する外国

特許を取得した上でこれを被告ＳＳＭＭに対して行使することにより，

当該外国における市場における自己の製品の販売機会を喪失したことに

よる損害の賠償を受けることができたのであるから，何ら不当な結果と10 

はならない。むしろ，そのように解さないと，原告に対し，被告ＳＳＭ

Ｍの同一の行為に対して日本特許権及び外国特許権に基づく二重の損害

賠償請求を認めることになりかねず，不当である。 

仮に，属地主義の原則の問題を完全に度外視したとしても，ＯＥＭ顧

客に対する被告ＯＥＭ製品の出荷は被告ＳＳＭＭの海外倉庫から行われ15 

ており，被告ＳＳＭＭはＯＥＭ顧客から提供を受けたフォーキャストと，

海外倉庫における被告ＯＥＭ製品の在庫のバランスを考慮して，被告Ｏ

ＥＭ製品の生産及び海外倉庫への被告ＯＥＭ製品の補充を行っていたも

のの，かかるフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずし

も一致するとは限らず，被告ＳＳＭＭが海外倉庫において相当数の被告20 

ＯＥＭ製品の在庫を抱える場合もあったから，被告ＯＥＭ製品を生産し，

被告ＳＳＭＭの海外倉庫に補充する行為と，ＯＥＭ顧客からの受注に基

づいて被告ＳＳＭＭの海外倉庫から被告ＯＥＭ製品を出荷する行為は一

連の行為とはいえない。よって，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を製造・

輸出する行為と，被告ＳＳＭＭが海外で被告ＯＥＭ製品を販売したこと25 

による利益（及び，それ以降に被告ソニー又は被告ＳＳＭＳが被告ＯＥ
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Ｍ製品を販売したことによる利益）との間には，相当因果関係は存在し

ない。 

なお，原告が被告ＳＳＭＭに関して主張する「因果関係」論は，被告

ソニー及び被告ＳＳＭＳには，そもそも当てはまる余地がない。すなわ

ち，上記取引形態２における被告ソニー及び被告ＳＳＭＳの行為は，海5 

外で購入した被告ＯＥＭ製品を海外で他社に販売する行為のみであり，

そこには，日本の特許の侵害行為であると評価する余地のある行為は存

在しない。被告ＯＥＭ製品を製造しているのはあくまで被告ＳＳＭＭで

あり，かかる被告ＳＳＭＭの行為をもって，被告ソニー及び被告ＳＳＭ

Ｓに何らかの本件特許を侵害する行為があったと評価する余地はない。10 

結局，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳは，本件特許権の侵害行為を行って

いないのであるから，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳが「侵害行為」によ

り得た利益なるものを，そもそも観念する余地はない。特許法１０２条

２項が適用されるためには，「特許権・・・を侵害した者（が）」「侵

害の行為により」利益を受けたことを要するため，被告ソニー及び被告15 

ＳＳＭＳが得た利益について同条項を適用する余地はない。 

(ｴ) 被告らによる被告ＯＥＭ製品の販売行為は日本国外で行われたものと

評価されること 

取引形態２において，被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を日本から輸出

した行為については，日本国内で行われたと評価することができるが，20 

他方，輸出され，日本国外に存在する被告ＯＥＭ製品を，被告ＳＳＭＭ

が被告ソニーまたは被告ＳＳＭＳに対して販売した行為については，販

売行為の対象たる被告ＯＥＭ製品が既に日本国外に存在する以上，日本

国外で行われたと評価されることは明らかである。被告らはいずれも日

本法人であるが，日本法人の間で行われる物の売買であっても，その売25 

買の過程において，売買の対象である被告ＯＥＭ製品は一貫して日本国
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外に存在したのであるから，かかる販売行為が日本国内で行われたと評

価する余地はない。同様に，被告ソニー及び被告ＳＳＭＳによる被告Ｏ

ＥＭ製品の販売行為（販売先は被告ソニー又は顧客）も，日本国外で行

われたと評価されることは明らかである。 

原告は，取引形態２における販売は，取引形態１と同様に，被告ＯＥ5 

Ｍ製品の製造や輸出を含む一連の行為の一環として，国内においてなさ

れたものと評価されるべきである，と主張するが，取引形態１及び２は，

被告らによる被告ＯＥＭ製品の販売行為が行われた時点で，被告ＯＥＭ

製品が日本国内に存在するか，それとも日本国外に存在するかという点

において，根本的に相違するから，取引形態１と２を同視することはで10 

きない。また，前記(ｳ)のとおり，被告ＳＳＭＭがＯＥＭ顧客から提供を

受けたフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致

するとは限らず，被告ＳＳＭＭが海外倉庫において相当数の被告ＯＥＭ

製品の在庫を抱える場合もあったから，被告ＯＥＭ製品を生産し，被告

ＳＳＭＭの海外倉庫に補充する行為と，ＯＥＭ顧客からの受注に基づい15 

て被告ＳＳＭＭの海外倉庫から被告ＯＥＭ製品を出荷する行為は，相互

に独立した別々の行為であって，これらを一連の行為として一体的に捉

えることはできない。 

被告らは，ＯＥＭ顧客からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品

の海外倉庫からの出庫（海外倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発20 

送，並びにＯＥＭ顧客に対する請求を，各国に本拠地を有する各現地協

力会社に委託しており，これらの個々の業務について，被告らから現地

協力会社に対して個別的な指示が行われることは原則としてなかったも

のであり，これらの業務は全て，日本国内ではなく海外において行われ

たものである。 25 

(ｵ) なお，判例・学説上は，日本国内から海外の顧客に対して侵害品を販
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売する行為によって得た利益について，特許法１０２条２項を適用する

ことができるか否か，という論点が存在し，これを肯定した裁判例（大

阪地裁平成２２年１月２８日判決）も存在するが，この裁判例に対して

は，批判が多い。まして，そもそも本件は，日本国内から海外の顧客に

対して侵害品を販売したという事案ではなく，海外の顧客への販売行為5 

それ自体は完全に日本国外で行われており，ただ，当該製品が日本国内

で製造され，海外に輸出されたものであるという事案であるから，特許

法１０２条２項を適用する余地はないことは明らかである。 

ウ 限界利益額（争点１１－３） 

（原告の主張） 10 

(ｱ) 被告らの開示に基づく被告らの利益額 

平成２７年１２月～平成３０年６月（被告自社製品）又は同年９月（被

告ＯＥＭ製品）までの各期間における被告らが被告製品の販売により得

た利益額は，被告らの開示額を踏まえると，それぞれ別紙「原告主張：

被告らの開示に基づく被告らの利益額（被告自社製品）」（被告三社に15 

おける各売上高，仕入金額，物流費等を各侵害期間における被告製品の

数量に応じて割り付けることで，各侵害期間の「利益の額」を算出した。）

及び別紙「原告主張：被告らの開示に基づく被告らの利益額（被告ＯＥ

Ｍ製品）」のとおりである。 

(ｲ) 被告らの限界利益額 20 

被告らは，限界利益の算出に当たって被告製品の売上高から人件費等

の固定費を控除すべきと主張しているが，控除すべきではない。したが

って，各侵害期間において被告らが被告製品を製造・販売等することに

より受けた利益の額は，それぞれ別紙「原告主張：損害額（被告自社製

品）」及び別紙「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各「利益の25 

額」欄記載の金額を下らない。 



179 

 

(ｳ) 弁護士・弁理士費用 

原告は，本件訴訟の遂行を原告代理人弁護士・弁理士に委任した。原

告が本件訴訟において負担を余儀なくされた弁護士費用のうち，被告ら

の不法行為と相当因果関係のある額は，別紙「原告主張：損害額（被告

自社製品）」及び「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各「弁護5 

士費用等」欄記載の金額（「利益の額」記載の金額の１０％）を下らな

い。 

(ｴ) 損害合計額 

したがって，原告が被った損害合計額は，別紙「原告主張：損害額（被

告自社製品）」及び別紙「原告主張：損害額（被告ＯＥＭ製品）」の各10 

「合計額」欄記載のとおりである。 

（被告らの主張） 

争点１１－２のとおり，被告ＯＥＭ製品の取引形態２によって被告ら

が得た利益には特許法１０２条２項の推定が及ばないが，以下では，同

利益についても主張する。 15 

(ｱ) 被告ソニーが得た利益について 

a 被告ソニーによる被告製品の販売巻数，売上高，仕入金額，物流費，

ロイヤリティ，リベート及び限界利益額の四半期毎の合計を一覧にま

とめたものが，別紙「被告ソニーの利益額（被告自社製品）」及び別

紙「被告ソニーの利益額（被告ＯＥＭ製品）」である（なお，被告ら20 

は，被告ソニーの被告自社製品に係る四半期毎の物流費及びそれを前

提とした四半期毎の限界利益額については明示的に主張していないも

のの，被告ＳＳＭＭの被告自社製品に係る四半期毎の物流費について，

四半期毎の販売巻数で案分した費用を主張していることから，同様に

主張するものと解される。）。 25 

b なお，上記別紙「被告ソニーの利益額（被告自社製品）」には，被
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告ソニーが平成２８年１月にOracleに有償で提供したサンプル（ＬＴ

Ｘ６０００Ｇ）●（省略）●巻，及び平成２８年５月にGoogleに有償

で提供したサンプル（２０ＬＴＸ６０００ＧＬ）●（省略）●個（＝

●（省略）●巻）の売上高及び仕入金額が計上されていない。Oracle

に提供したサンプル●（省略）●個の売上高は●（省略）●円（＝●5 

（省略）●米ドル）（乙１９１），仕入金額は●（省略）●円（乙１

７６の最終行を参照）である。また，Googleに提供したサンプル●（省

略）●巻の売上高は●（省略）●円（＝●（省略）●米ドル）（１９

２），仕入金額は●（省略）●円（乙１７７の最終行を参照）である。

これらを加えると，被告ソニーの被告自社製品の販売巻数は●（省略）10 

●巻，売上高は●（省略）●円，仕入金額は●（省略）●円となる。

以上より，被告ソニーが平成２７年１２月から平成２９年９月までの

期間中に被告自社製品の販売により得た限界利益の額は，上記別紙該

当欄の金額と異なり，以下のとおり，●（省略）●円となる。 

売上高●（省略）●円－（仕入金額●（省略）●円＋物流費●（省15 

略）●円＋ロイヤリティ●（省略）●円）＝限界利益●（省略）●円 

c 被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基

づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。このロイヤリ

ティについては，平成２８年３月までは，被告ソニーが最終的に負担

していた。（なお，平成２８年４月以降は，被告ＳＳＭＭないし被告20 

ＳＳＭＳが，被告ソニーに対してロイヤリティの額を償還していた。）。 

d 被告ソニーは，被告ソニーが被告ＯＥＭ製品の商流に入っていた平

成２９年９月までの間，取引形態２により販売した被告ＯＥＭ製品の

数量に応じて，本件ＯＥＭ供給先（ＨＰＥ及びQuantum）に対してリベ

ートを支払っていた（なお，平成２９年１０月以降は，被告ＳＳＭＳ25 

がリベートを支払っていた。）。このリベートは，実質的に販売代金
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の値引きであるため，限界利益額の算定に際し，売上高から控除され

る必要がある。その額は，別紙「被告ソニーの利益額（被告ＯＥＭ製

品）」の該当欄記載のとおりである。 

(ｲ) 被告ＳＳＭＭが得た利益について 

a 被告ＳＳＭＭによる被告製品の販売巻数，売上高，生産費用（その5 

内の人件費），物流費，ロイヤリティ及び限界利益額の四半期毎の合

計を一覧にまとめたものが，別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告自社

製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」であ

る。 

b なお，平成３０年４～６月の間に被告ＳＳＭＭが被告ＳＳＭＳに販10 

売した被告ＯＥＭ製品の巻数は，実際には●（省略）●巻であり，同

期間中に被告ＳＳＭＳが販売した被告ＯＥＭ製品は●（省略）●巻で

ある。残る●（省略）●巻は，被告ＳＳＭＳが社内で使用しており，

他社に販売しなかったため，乙Ａ第４２号証には記載されていないが，

上記別紙には算入している。 15 

c 変動費に該当するのは，直接材料費（テープの材料費等），人件費，

エネルギー費（電気・ガス代等），設備費（ドライブ等の消耗品や設

備のメンテナンス費用等），間接材料費（製造工程で消費されて最終

製品には残らない材料費）及び業務委託料（派遣従業員の人件費）で

ある。 20 

なお，被告ＳＳＭＭは，全ての種類の被告ＯＥＭ製品の変動費を一

元的に管理しているわけではないため，各被告ＯＥＭ製品について逐

一，変動費の額を特定するのは容易ではない。そこで，被告ＯＥＭ製

品の変動費については，便宜上，被告ＯＥＭ製品と同じくＬＴＯ－７

規格に準拠する磁気テープカートリッジである被告自社製品の変動費25 

を用いた。なお，被告自社製品及び被告ＯＥＭ製品の変動費の額は概
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ね同じである。 

原告は人件費を控除すべきではないと主張するが，被告ＳＳＭＭに

おいてより多くの被告製品を製造するためには，製造に従事する人員

がより多く必要となる。また，人件費は，超過勤務や深夜勤務に係る

手当等を含むものであるところ，被告ＳＳＭＭにおいてより多くの被5 

告製品を製造するためには，各人員の勤務時間もより多く必要となり，

必然，各人員の超過勤務や深夜勤務の時間も増加し，その分，被告Ｓ

ＳＭＭによる手当の支払額も増加することになる。したがって，人件

費は変動費として控除されるべきものである。 

d 上記変動費には，被告ＳＳＭＭが被告製品を出荷する際の物流費が10 

含まれていない。各期間の物流費は別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被

告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」

の「物流費」欄記載のとおり（被告自社製品については，原告主張と

同様に，当該期間の販売巻数で按分した額とした。）。 

e 被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基15 

づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。また，被告Ｓ

ＳＭＭは，平成２８年４月から平成２９年３月まで，被告ソニーとの

間の契約に基づき，被告ソニーがＴＰＣｓに対して支払ったロイヤリ

ティの額を，被告ソニーに対して償還していた。 

f 以上より，被告ＳＳＭＭが平成２７年１２月から平成３０年５月ま20 

での期間中に被告製品の販売により得た限界利益の額は，別紙「被告

ＳＳＭＭの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益

額（被告ＯＥＭ製品）」の「限界利益」「人件費を控除」欄記載のと

おりとなる。。 

(ｳ) 被告ＳＳＭＳが得た利益について 25 

a 被告ＳＳＭＳによる被告製品の販売巻数，売上高，仕入金額，物流
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費，ロイヤリティ，リベート及び限界利益額の四半期毎の合計を一覧

にまとめたものが，別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告自社製品）」

及び別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告ＯＥＭ製品）」である（なお，

被告らは，被告ＳＳＭＳの被告自社製品に係る四半期毎の物流費及び

それを前提とした四半期毎の限界利益額については明示的に主張して5 

いないものの，被告ＳＳＭＭの被告自社製品に係る四半期毎の物流費

について，四半期毎の販売巻数で案分した費用を主張していることか

ら，同様に主張するものと解される。）。 

b 被告ＳＳＭＳは，被告ソニーが被告製品の商流から外れた平成２９

年１０月以降，被告製品を出荷する際，物流費を支出している。 10 

c 被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ－７５契約に基

づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っていた。また，平成２

９年４月以降は，被告ＳＳＭＳが，被告ソニーとの間の契約に基づき，

被告ソニーがＴＰＣｓに対して支払ったロイヤリティの額を，被告ソ

ニーに対して償還していた。 15 

d 被告ＳＳＭＳは，平成２９年１０月以降，取引形態２により販売し

た被告ＯＥＭ製品の数量に応じて，本件ＯＥＭ供給先（ＨＰＥ及びQua

ntum）に対してリベートを支払っていた。このリベートは，実質的に

販売代金の値引きであるため，限界利益額の算定に際し，売上高から

控除される必要がある。その額は，別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被20 

告ＯＥＭ製品）」の該当欄記載のとおりである。 

エ 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１－４） 

（被告らの主張） 

(ｱ) 本件特許１の寄与度について 

被告製品は，ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジであ25 

り，最大記録容量１５ＴＢ（非圧縮時は６ＴＢ）という大記録容量を実
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現し，かつ，データ転送速度が７５０ＭＢ／秒（非圧縮時は３００ＭＢ

／秒）という高速のデータ転送速度を実現した磁気テープカートリッジ

である。被告製品を購入する顧客は，被告製品が上記のような大記録容

量及び高速のデータ転送速度を実現した製品である点，及び，記録媒体

としての磁気テープの利点（保存時において通電が不要である点等）に5 

着目して被告製品を購入するものであり，これらの事情が，顧客による

被告製品の購入の主要な動機となっている。他方，本件発明１は，バッ

クコート層を有する磁気記録媒体では，製造過程で磁気記録媒体をロー

ル状態で保存したり，製品化後磁気テープをリールハブに巻いた状態で

保存すると，バックコート層の突起が磁性層表面に転写し，微小な凹み10 

を形成する，いわゆる「裏写り」が発生し，この裏写りにより，電磁変

換特性，特に，ＢＢ－ＳＮＲ及びＫ－ＳＮＲ（近傍ノイズ）が長期保存

後や高温保存後に劣化するという問題が生じるという課題があったとこ

ろ（本件明細書１・段落【０００６】），バックコート層表面のＰＳＤ

（１０μｍ）が８００００ｎ㎥を超えると磁性層表面への写りの影響が15 

大きく，電磁変換特性低下の原因となることが見出されたことから，バ

ックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）を８００００ｎ㎥以下とするこ

とで，上記課題を解決するものである（本件明細書１・段落【００１７】）。

換言すれば，本件発明１の効果は，長期保存後や高温保存後の裏写りに

よる磁気テープの電磁的特性の劣化を抑える，という点にある。 20 

しかしながら，後記(ｳ)のとおり，被告製品において，本件発明１の構

成要件を充足することによって，長期保存後や高温保存後の裏写りによ

る磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられているといった関係性が具

体的に存在することを見出すことはできない。 

また，仮に，被告製品において，本件発明１の構成要件を満たすこと25 

により，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特
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性の劣化が（いくばくかでも）抑えられている，という関係性が存在し

たとしても，後記(ｴ)のとおり，そのことは，顧客による被告製品の購入

の動機となっているものではない。 

以上のような事情を考慮すれば，仮に，被告製品が本件発明１の構成

要件を充足しているとしても，そのことによる被告製品の売上への寄与5 

は，全く存在しないか，仮に存在するとしても微々たるものにすぎない

ことは明らかである。したがって，被告製品の販売により被告らが受け

た利益に対する，本特許発明１の寄与度は，大きく見積もっても１％を

上回ることはないというべきである。 

以上のとおり，特許法１０２条２項による推定は，少なくとも一部（９10 

９％）覆滅される。 

(ｲ) 競合業者が被告らと原告のみであることについて 

ＬＴＯ－７規格に準拠する磁気テープカートリッジを製造販売してい

る磁気テープカートリッジ事業者が被告らと原告のみであるとしても，

そのことのみをもって，被告らが侵害品を製造販売等しなければ原告が15 

侵害品と同数の原告製品を販売できた，という関係が存在しないことは

明らかである。すなわち，仮に，被告製品が本件発明１の技術的範囲に

属するものであり，被告らが被告製品を製造・販売しなかったとしても，

代わりに，被告らが本件発明１の技術的範囲に属さない（具体的には，

磁気テープのバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度20 

（以下「バックコートＰＳＤ」という。）が８００００ｎ㎥を上回る）

磁気テープカートリッジ（以下「代替製品」という。）を製造・販売す

ることができたのであれば，かかる代替製品の販売分については，原告

は原告製品を販売することができなかったことは明らかである。したが

って，単に，ＬＴＯ－７製品の市場において競合する会社が２社しかな25 

いことのみをもって特許法１０２条２項の推定を覆滅する事由が存在し
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ないとする原告の主張は，同項を正しく理解しないものであり，失当で

あると言わざるを得ない。 

(ｳ) 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないこと 

a そもそも，バックコート層の磁性層への裏写りの有無及び程度は，

バックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値（す5 

なわち，バックコート層表面の凹凸の形状）によってのみ決まるもの

ではなく，バックコート層及び磁性層表面を構成する素材などによっ

ても影響を受けるものであり，むしろ，素材による影響の方が大きい

ということができる（磁性層表面が柔らかい素材であれば裏写りはし

やすくなるし，硬い素材であれば裏写りはしにくくなる。）。この点，10 

被告製品においては，磁性層を形成するに当たり，硬度の高い結合剤

を使用し，さらに硬化処理を複数回行うことで，硬度の高い磁性層表

面を形成しており，これにより，被告製品において裏写りは十分に抑

制することができている。被告製品において，バックコート層の１０

μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥以下である15 

ことと，それによって，被告製品において長期保存後や高温保存後の

裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられていることと

の間に，具体的な因果関係を見出すことはできない。要するに，被告

製品が，本件発明１の構成要件を充足しているとしても，それにより，

本件発明１に係る作用効果の恩恵を被告製品が具体的に受けていると20 

いった事情は，何ら見出すことはできない。 

b さらにいえば，本件発明１が規定する，バックコート層の１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度は，測定条件・方法により値が大きく

変動するものであり，同一の磁気テープを測定した場合であっても，

測定方法・条件によってはスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥以下25 

であったり，８００００ｎ㎥を上回ったりするものである。そうであ
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るにも関わらず，本件特許１のクレームには，１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度の測定方法・条件について特段の限定が存在せず，

本件明細書１の記載を参酌したとしても，本件特許１において，スペ

クトル密度の測定方法・条件を一義的に確定することはできない。こ

のように，測定方法・条件によって値が大きく変動するにも関わらず，5 

その測定方法・条件を一義的に確定することができない「バックコー

ト層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」について，被告製品

のスペクトル密度をある特定の測定条件・方法で測定した場合に，そ

の値が偶々，８００００ｎ㎥を下回っていたからといって，そのこと

と，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性10 

の劣化が抑えられていることとの間に，何らの因果関係も存在しない

ことは明らかである。したがって，被告製品が本件発明１の構成要件

を充足していることは，被告製品の販売に対して，何ら具体的に寄与

していない。 

c 本件明細書１に記載されている「磁気テープの電磁変換特性」とは，15 

要するに，磁気テープにデータを書き込んだ直後に読み取りを行った

場合に，ノイズやエラーがどの程度発生するか，ということを意味す

る。かかるノイズやエラーが少なければ，磁気テープの電磁変換特性

は良好であるということになり，逆に，ノイズやエラーが多ければ，

磁気テープの電磁変換特性は劣悪であるということになる。 20 

かかる観点からの磁気テープの性能が，磁気テープを長期間保存し，

あるいは高温環境下で保存した場合に，保存前と比較してどの程度劣

化しているか，ということが，本件発明１では問題となっているので

ある。実際，本件明細書１に記載の実施例及び比較例においても，電

磁変換特性の測定は，初期状態のものと，６０℃，１０％で一週間保25 

存後のものそれぞれについて，信号を記録し，その直後に当該信号を



188 

 

再生することによって行われている（本件明細書１・段落【０１１１】，

【０１１２】）。 

ここで注意すべきは，磁気テープに記録されたデータが，磁気テー

プの長期保存後や高温保存後に正しく読み取れるか否か，といったこ

とは，本件明細書１の実施例では何ら問題とされておらず，かかる観5 

点からの磁気テープの性能の向上は，本件明細書１に記載の実施例に

よって何ら裏付けられておらず，本件発明１の作用効果とはされてい

ない，という点である。「長期保存」というと，あたかも，磁気テー

プに記録されたデータの長期保存性のことを問題にしているかのよう

に聞こえるが，本件発明１において問題にしているのは，あくまで，10 

磁気テープの電磁変換特性，すなわち，磁気テープにデータを書き込

んだ直後に読み取りを行った場合にノイズやエラーがどの程度発生す

るか，という観点からの磁気テープの性能が，長期保存後や高温保存

後にどの程度劣化するか，ということである。磁気テープに記録され

たデータが，磁気テープの長期保存後や高温保存後に正しく読み取れ15 

るか否か，といったことは，本件明細書１に記載の実施例においては

何ら検証されておらず，かかる観点からの磁気テープの性能の向上は，

本件発明１の作用効果とはされていない。 

この点，原告の主張からは，原告が，本件発明１の作用効果は情報

（データ）の長期保存性の向上であると考えていることが窺えるが，20 

原告は，本件発明１の作用効果を正しく理解していない。原告の主張

は失当である。 

したがって，被告製品において，本件発明１の構成要件を充足する

ことによって，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの

電磁変換特性の劣化が抑えられているといった関係性が存在すること25 

を見出すことはできない。換言すれば，被告製品は，本件発明１の作
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用効果を奏していない。 

d また，被告製品においては，磁性層を形成するに当たり，硬度の高

い結合剤を使用し，さらに硬化処理を複数回行うことで，硬度の高い

磁性層表面を形成しており，これにより，被告製品において裏写りは

十分に抑制することができている。したがって，被告製品において，5 

バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８０

０００ｎ㎥以下であることと，それによって，被告製品において長期

保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化

が抑えられていることとの間に，具体的な因果関係を見出すことはで

きない。 10 

なお，磁気テープにおいて，磁性層表面が硬ければ硬いほど裏写り

が生じにくいことは技術常識であり，当然，原告も十分に認識してい

る事項である（例えば，乙１９７・段落【００２３】，乙１９８・段

落【００１０】，乙１９９・段落【０００２】。）。 

これに対し，原告は，「硬度の高い結合剤の使用」や「複数回の硬15 

化処理」によって，「硬度の高い磁性層表面を形成」したとしても，

裏写りを十分に抑制することはできないと主張し，その根拠として報

告書（甲９６）を提出する。しかしながら，第一に，甲９６は，磁性

層の硬さの指標として不適切な指標を用いていること（乙２０５・第

７～第１０段落），第二に，甲９６には，硬度の異なる結合剤を用い20 

る旨の記載はあるものの，硬化処理を行った旨の記載は一切存在しな

いことから，硬化処理を行わない磁気テープについて実験を行ったの

ではないかと推測され，不適切であること（乙２０５・第１１～第１

４段落），第三に，甲９６には，あらかじめ磁気テープ約１００ｍを

巻き付けたアルミニウム製の巻き芯の外周にサンプル片を貼り付け，25 

さらにその上から磁気テープ約７００ｍを巻き付けた後，熱処理を行
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い，ロール状態での保存を再現した，との記載がある（甲９６・２～

３頁）が，「熱処理」なるものの条件（温度，時間等）について一切

記載がなく，保存試験の条件として適切なものであったか否か不明で

あること（乙２０５・第１５～第１７段落），第四に，甲９６におい

ては，裏写りが生じたか否かを，磁性層表面における１０μｍピッチ5 

のスペクトル密度の値によって判断している（甲９６・４～５頁）が，

本件発明１が問題としているのは，あくまで，裏写りによる電磁変換

特性の劣化であるから，裏写りが十分抑制されているか否かも，電磁

変換特性の劣化の程度によって判断する必要があること（乙２０５・

第１８～第１９段落），以上から，甲９６の実験は，原告の主張を裏10 

付ける実験として不適切であり，原告の主張は失当である。 

被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないことは，被告らが

実施した設計変更品の保存試験の結果（乙２０４）からも明らかであ

る。すなわち，被告らは，設計変更品（磁気テープのバックコートＰ

ＳＤが８００００ｎ㎥を確実に上回るように調整されたＬＴＯ－７製15 

品）の磁気テープについて，４５℃，湿度８０％の環境下で一週間保

存し，保存前と保存後それぞれについてＷｒｉｔｅ／Ｒｅａｄ試験（磁

気テープにデータを書き込んだ直後に読み取る試験）を行い，エラー

レート（エラーの発生率）を測定した結果，設計変更品において，４

５℃，湿度８０％の環境下で一週間保存する前とした後とで，エラー20 

レートにほぼ違いは無く，Ｃ２についてはむしろエラーレートが低下

していた。このように，磁気テープのバックコートＰＳＤが８０００

０ｎ㎥を上回る設計変更品において，保存後もエラーレートの有意な

上昇が確認されなかったことは，結局，バックコートＰＳＤが８００

００ｎ㎥を上回っている磁気テープにおいて，バックコートＰＳＤが25 

８００００ｎ㎥以下の磁気テープと比較して，長期保存後や高温保存
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後の電磁変換特性の劣化がより大きいという関係性が存在せず，バッ

クコートＰＳＤが８００００ｎ㎥以下である磁気テープであっても本

件発明１の作用効果を奏するものではないことを示している。 

また，被告らは，設計変更品について実施した保存試験（乙２０４）

と同一の条件で，設計変更前の被告製品についても保存試験を実施し5 

た（乙２０６）。すなわち，被告らは，設計変更前の被告製品２点（磁

気テープのロット番号：ＸＩＴ１０２４）について，４５℃，湿度８

０％の環境下で一週間保存し，保存前と保存後それぞれについてＷｒ

ｉｔｅ／Ｒｅａｄ試験を行い，エラーレートを測定した。その結果，

４５℃，湿度８０％の環境下で一週間保存する前とした後とで，エラ10 

ーレートに有意な変化は生じなかった。また，乙２０４に記載の，設

計変更品の保存試験においても，４５℃，湿度８０％の環境下で一週

間保存する前とした後とで，やはり，エラーレートに有意な変化は生

じなかった。したがって，仮に，設計変更前の被告製品が本件発明１

の構成要件を充足していたとしても，かかる製品の磁気テープ（すな15 

わち，バックコートＰＳＤが２００００～８００００ｎ㎥の範囲内で

ある磁気テープ）が，バックコートＰＳＤが８００００ｎ㎥を上回る

磁気テープと比較して，長期保存後や高温保存後の電磁変換特性の劣

化がより抑えられている，といった関係性を確認することはできなか

った。このことは，被告製品が本件発明１の効果を何ら奏していない20 

ことを，明確に示すものである。 

e 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないことは，Quantum Inc.

の従業員のＧ氏の意見書（乙２０３）からも明らかである。すなわち，

同氏は，バックコートＰＳＤは，磁性層がバックコート層により損傷

されるか否かとは無関係であるため，バックコートＰＳＤを測定する25 

ことに意味はないと述べている（乙２０３・第４段落）。このように，
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Quantumにおいては，バックコートＰＳＤと裏写りは無関係であると認

識されているのであり，このことは，被告製品が本件発明１の作用効

果を奏するものではないことを明確に示している。 

f また，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないことは，原

告製品が本件発明１の実施品でないにも関わらず，そのような原告製5 

品を原告が製造・販売していることからも明らかである。すなわち，

原告製品のバックコートＰＳＤは８００００ｎ㎥を大きく上回ってお

り（乙１１６，１１７），また，米国ＩＴＣも，原告製品は「バック

コート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度が２００００

～８００００ｎ㎥」との要件を満たさない，と判断している（乙１０10 

４）。 

このように，原告製品は本件発明１の実施品ではないが，そうであ

るにもかかわらず，原告製品において，長期保存後や高温保存後の裏

写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化という問題が生じている

といった話は，被告らにおいて把握していないし，原告も，かかる問15 

題が原告製品において発生しているとは何ら主張していない。むしろ，

原告は，自社のウェブサイトにおいて，「当社製品は，室温で３０年

以上に相当する加速条件下でのテストにおいて磁気特性に変化が生じ

ないことが確認されています。」と記載しており（乙２００），長期

保存後の磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられている点を，原20 

告製品を含む原告の磁気テープ製品の長所として具体的に挙げている。

このように，原告製品が本件発明１の実施品でないにもかかわらず，

長期保存後の磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられている点を

原告が強調していることは，バックコートＰＳＤをクレームの数値範

囲内とすることによって本件発明１の効果が得られるものではないこ25 

とを如実に示している。 
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g 原告は，本件発明１の特許請求の範囲に規定される数値範囲に入れ

ば，いわゆる「裏写り」を抑制することができ，長期保存や高温保存

に適したものとなることは，本件明細書１の実施例において確認され

ている事項である，と主張する。しかしながら，本件明細書１の実施

例において確認された事項は，あくまで本件明細書１の実施例に記載5 

されている磁気テープについてのものにすぎない。被告製品は，本件

明細書１の実施例に記載されている磁気テープとは，材質・組成等が

全く異なるものである。なお，本件発明１において，バックコートＰ

ＳＤをクレームの数値範囲内とすることにより，何故，長期保存後や

高温保存後の裏写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えら10 

れるという作用効果が得られるのか，その作用機序は不明であり，本

件明細書１の記載及び技術常識に照らしても，作用機序は明らかでは

ない。かかる作業機序が不明な発明において，単に，イ号製品が発明

の構成要件を充足するからといって，当然にイ号製品が明細書に記載

されている発明の効果を奏すると認められるものではないことは明ら15 

かである。 

h 原告は，本件発明１はサポート要件を満たすものであるところ，「本

件発明１の構成要件を充足することによって，長期保存後や高温保存

後の裏写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられている」

という因果関係を有することは明らかであると主張する。しかしなが20 

ら，本件明細書１の実施例において確認された事項は，あくまで，本

件明細書１の実施例に記載されている磁気テープについてのものにす

ぎない。被告製品は，本件明細書１の実施例に記載されている磁気テ

ープとは，材質・組成等が全く異なるものである。仮に，本件明細書

１の実施例の記載が，本件特許１がサポート要件に適合するか否かと25 

いう観点からは十分なものであったとしても，そのことは，本件明細
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書１の実施例に記載された磁気テープとは材質・組成等が全く異なる

被告製品が本件発明１の作用効果を奏することを何ら意味するもので

はない。 

i 以上のとおり，被告製品は，長期保存後や高温保存後の裏写りによ

る磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられるという本件発明１の5 

作用効果を奏していない。そして，被告製品が本件発明１の作用効果

を奏していない以上，本件発明１が被告製品の売上に何ら寄与してい

ないことは明らかである。 

(ｴ) 本件発明１の作用効果が，顧客による被告製品の購入の動機となって

いないこと 10 

a 被告らが，被告製品の販売資料等において，長期保存後や高温保存

後の裏写りによる磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられていると

いったことを顧客向けに宣伝したことは全くないし，顧客も，かかる

事情を全く知り得ない。したがって，かかる事情が，顧客による被告

製品の購入の動機となることはない。このことは，原告が提出する被15 

告製品のパンフレット（甲９７）から明らかである。甲９７には，被

告製品において，長期保存後や高温保存後の磁気テープの電磁変換特

性の劣化が抑えられているといったことは何ら記載されていない。 

b さらに，前述したとおり，原告が製造・販売する原告製品は，バッ

クコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度の値が８０００20 

０ｎ㎥を超えており，本件発明１の構成要件を充足しておらず，原告

は，本件発明１を実施していない。そうであるにもかかわらず，原告

製品において，長期保存後や高温保存後の裏写りによる磁気テープの

電磁的特性の劣化という問題が生じているといった話は，被告らにお

いて把握していない。本件特許１の特許権者である原告自身が，本件25 

発明１を実施していないということは，とりもなおさず，本件発明１
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の構成要件を満たすことにより長期保存後や高温保存後の裏写りによ

る磁気テープの電磁的特性の劣化が抑えられるという関係性がそもそ

も存在しないか，仮に存在するとしてもその効果は微々たるものであ

り，被告製品が本件発明１の構成要件を満たすことが被告製品の商品

としての価値を何ら高めるものではなく，顧客による被告製品の購入5 

の動機となるものではないことを，如実に示している。 

c また，被告らにおいても，バックコート層の１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度の値が８００００ｎ㎥を上回るようにする設計変更

を行い，かかる設計変更品について，既に，平成３０年６月２０日付

でＴＰＣｓの認定を取得済みである。このように，本件特許１は容易10 

に回避することができるものであり，このこともまた，磁気テープが

本件発明１の構成要件を満たすことが，顧客による購入の動機となる

ものではないことを，如実に示している。 

d 被告製品の顧客が，長期保存後や高温保存後の磁気テープの電磁変

換特性の劣化が抑えられているといった点に着目して被告製品を選択15 

しているわけではないことは，Quantumの従業員であるＧ氏の意見書（乙

２０３）からも明らかである。すなわち，同意見書において，同氏は，

被告らのＬＴＯ－７製品と原告のＬＴＯ－７製品（本件発明１の実施

品ではない。）との間に，長期保存後又は高温保存後の磁気テープの

電磁的特性の点において差異があるとは認識していない旨，述べてい20 

る（乙２０３・第６段落）。 

e 前記(ｱ)のとおり，被告製品を購入する顧客は，被告製品が大記録容

量及び高速のデータ転送速度を実現した製品である点，及び，記録媒

体としての磁気テープの利点（保存時において通電が不要である点等）

に着目して被告製品を購入していたものであり，これらの事情が，顧25 

客が被告製品を購入する主要な動機となっていた。また，被告製品は，
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原告製品と比較して，単一のドライブを用いて磁気テープカートリッ

ジへのデータの記録を行った場合における，記録容量，転送レート及

び記録速度の安定性という点で，より優れた性能を有していた。すな

わち，被告製品においては，単一のドライブを用いて１０００巻近い

磁気テープカートリッジにデータの記録を行った場合に，記録容量，5 

転送レート及び記録速度がほぼ一定であったのに対し，原告製品にお

いては，約２５０～５００巻の磁気テープカートリッジにデータを記

録した時点で，記録容量及び転送レートが著しく低下することが確認

された（乙２０１，２０２）。なお，かかる被告製品の性能は，バッ

クコートＰＳＤや本件発明１の作用効果とは全く無関係である。 10 

f 以上のとおり，本件発明１の作用効果は，顧客による被告製品の購

入の動機となっていない。そして，本件発明１の作用効果が顧客によ

る被告製品の購入の動機となっていない以上，本件発明１が被告製品

の売上に寄与しているという関係も存在しない。 

（原告の主張） 15 

(ｱ) 競業事業者が被告らと原告のみであること 

被告らによる特許権侵害行為がなかったならば，原告は，被告らが製

造販売した数量と同数の製品を販売して利益を得ることができたことは

明らかであって，推定を覆滅させる事由は存在し得ない。 

すなわち，ＬＴＯ７に準拠する製品を製造販売している磁気テープカ20 

ートリッジ事業者は被告らと原告のみであり，本件において，被告らが

侵害品を製造販売等しなければ，原告が，侵害品と同数の原告製品を販

売できたことは明らかである。この事実のみをもってしても，本件にお

いて，推定覆滅事由が存在するとの被告らの主張が失当であることは明

白であって，被告らが主張する要素が考慮される余地はない。 25 

(ｲ) 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していること 
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a 本件発明１の特許請求の範囲に規定される数値範囲に入れば，いわ

ゆる「裏写り」を抑制することができ，電磁変換特性が改善され，長

期保存や高温保存に適したものとなることは，本件明細書１の実施例

において確認されている事項である。したがって，被告製品において，

本件発明１の特許請求の範囲が定める数値範囲に入っていれば，本件5 

発明１の作用効果を奏することが明らかである。仮に，被告らが本件

発明１とは別の方法の裏写り抑止策を講じているとしても，そうであ

るからといって，被告製品において，本件発明１の作用効果が生じて

いないことにはならない。被告らの主張には何ら理由がない。 

被告らの講じているという裏写り抑制策の内容及び効果が具体的に10 

明らかにされておらず，これによって裏写りを十分に抑制できている

ことは何ら立証されていない。しかも，原告の研究及び実験によれば，

「硬度の高い結合剤の使用」や「複数回の硬化処理」によって，「硬

度の高い磁性層表面を形成」したとしても，裏写りを十分に抑制する

ことはできない。 15 

磁気テープは，磁性層，支持層，非磁性層，バックコート層等，複

数の層から形成されているところ，磁性層を硬化したとしても，裏写

りの程度は他の層の影響を受けることから，磁性層の硬化のみでは十

分に裏写りを抑制することはできないのである。原告は，実験により，

硬い磁性層を有する磁気テープと柔らかい磁性層を有する磁気テープ20 

において，裏写りの指標となる本件発明１の構成要件である「磁性層

表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」の値の変化を比較し

たところ，硬い磁性層を有する磁気テープにおけるスペクトル密度の

変化量と，柔らかい磁性層を有する磁気テープにおけるスペクトル密

度の変化量の間に顕著な差異がないことを確認した（甲９６）。この25 

ことからも，磁性層を硬化したとしても裏写りは防止できないことが
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理解できるのであって，被告らの主張は根拠を欠いており失当である。 

b 被告らは，本件発明１の「長期保存後や高温保存後の裏写りによる

磁気テープの電磁変換特性が抑えられる」という作用効果について，

「長期保存」といえば，磁気テープに記録されたデータが長期保存さ

れることを意味するとの理解を前提として，実施例，比較例において，5 

磁気テープに記録されたデータが磁気テープの長期保存後や高温保存

後に正しく読み取れるかが検証されていないから，本件発明１の作用

効果が検証されていないと主張している。 

しかし，まず，被告らの主張は，その前提となる，「長期保存」の

理解において誤っている。本件発明１において，「長期保存前後で変10 

わらず優れた電磁変換特性が得られる」ことは，直接的には，長期保

存後であっても，データの記録が良好にできることを意味している。

このことは，実施例，比較例においてデータ記録の直後に再生を行っ

ていることから明らかである。磁気記録媒体の電磁変換特性には，当

然，データの記録が良好に行えることも含まれるところ，実施例，比15 

較例において検証されたデータ記録の観点から「長期保存前後で変わ

らず優れた電磁変換特性が得られる」ことを検証しているのであり，

この点について何ら問題などない。もっとも，本件特許１における実

施例，比較例からは，当業者であれば，本件発明１の磁気記録媒体は，

磁気テープに記録されたデータが磁気テープの長期保存後や高温保存20 

後に正しく読み取れるという意味での電磁変換特性に優れることも，

充分に理解できる。すなわち，当業者であれば，実施例の磁気テープ

において，長期保存後であっても，データが良好に記録できたという

ことは，磁気テープに裏写りがなくうねりや微小な凹みが抑制された

結果，磁気ヘッドと磁気テープ表面の隙間が極めて小さくなり，接触25 

が良好であったことを意味すると理解する。そうすると，実施例の磁



199 

 

気テープであれば，データを記録した磁気テープを長期保存後に読み

取る場合であっても，磁気テープに裏写りがなくうねりや微小な凹み

が抑制され，磁気ヘッドと磁気テープ表面の隙間が極めて小さくなり，

接触が良好となる結果，正しく再生できると理解できるのである。よ

って，本件明細書１においては，データを記録した磁気テープの長期5 

保存に関する磁気変換特性の優れた効果に関しても，間接的に検証が

されているといえる。 

c 被告らは，設計変更前の被告製品２点及び設計変更後の被告製品１

点について，４５℃，湿度８０％の環境下で一週間保存し，保存前と

保存後についてのエラーレートを測定したところ，設計変更前の被告10 

製品と設計変更後の被告製品のエラーレートの値に実質的な差が無か

ったとして，被告製品が本件発明１の作用効果を奏しないと主張する。

しかし，仮に，本件発明１の作用効果を検証するのであれば，本件明

細書１の段落【０１１２】～【０１１４】の記載に基づいて，電磁変

換特性（ＢＢ－ＳＮＲ値及びＫ－ＳＮＲ値），摩擦係数，バック面巻15 

き姿を検証するべきであるところ，被告はこのような検証を行ってい

ない。被告が測定した「エラーレート」は，本件明細書に記載された

電磁変換特性ではない。しかも，被告は，「エラーレート」の値を検

証することによって，なぜ，本件発明１の作用効果を検証することに

なるのかについても，全く説明していない。よって，被告が行ったエ20 

ラーレートの実験に基づいて，設計変更前の被告製品が，本件発明１

の作用効果を奏していないということはできない。 

d また，どのような実験を行ったとしても，被告製品が本件発明１の

構成要件を備えている以上，本件発明１の作用効果を享受していない

ということはできない。すなわち，被告製品は，バックコート層の１25 

０μｍピッチにおけるＰＳＤが２００００～８００００ｎ㎥であると
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いう要件を含め，本件発明１の全ての構成要件を満たしている。他方，

本件発明１は，サポート要件を満たすものであるところ，「本件発明

１の構成要件を充足することによって，長期保存後や高温保存後の裏

写りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられている」とい

う因果関係を有することは，明らかである。そうすると被告製品は，5 

本件発明１に係る構成に由来して，「長期保存後や高温保存後の裏写

りによる磁気テープの電磁変換特性の劣化が抑えられている」としか

理解できない。 

(ｳ) 本件発明１が被告製品の購入動機に寄与していること 

被告製品の宣伝広告資料（甲９７）には，ＬＴＯ７の利点の一つとし10 

てＬＴＯ６よりも高密度記録が可能となったことが挙げられているが，

かかる高密度化はテープ表面の平滑性の向上によって実現されたと記載

されている。本件発明１が定める中心面平均表面粗さＲａはまさにテー

プ表面の平滑性を表す指標である。また，磁性層表面の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度の値は，表面粗さには表れない磁気テープ表面15 

のうねりの強さを示す値であり，やはりテープ表面の平滑性の指標であ

る。したがって，本件発明１の実施は，被告らが被告製品の特徴として

宣伝広告資料において強調しているテープ表面の平滑性の向上につなが

るものであって，被告製品の購入動機に寄与するものである。 

また，被告製品の需要者は，大量の情報の長期保存を行う事業者が大20 

半である。この意味でも，本件発明１の構成を採用し，被告製品を長期

保存に適するものとすることは，ユーザーにおける購入動機に資するも

のである。 

なお，被告らは，原告製品が本件発明１の構成要件を充足しないこと

を指摘しているが，原告製品は，本件発明１の実施品であり，かかる被25 

告らの主張は事実に反する。 
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(ｴ) 小括 

以上のとおりであるから，推定覆滅事情に関する被告らの主張には何

ら理由がなく，本件において，推定の覆滅は認められない。 

第３ 争点に対する判断 

当裁判所は，①本件特許権１の侵害に基づく差止請求及び廃棄請求については5 

理由があり，②本件特許権１の侵害に基づく製造設備の除却請求については，侵

害の予防に必要な範囲を超えるため，理由がなく，③本件特許権１の侵害に基づ

く損害賠償請求については，主文５ないし８項記載の限度で理由があり，④本件

特許権２の侵害に基づく差止請求，廃棄・除却請求及び損害賠償請求については，

本件特許２に無効理由（乙４５文献に基づく進歩性欠如）があるから，理由がな10 

い，と判断する。以下，詳述する。 

１ 争点１（国際裁判管轄があるか）について 

(1) 前記前提事実(9)のとおり，原告ＡＰ－７５契約１１条１１項には，●（省

略）●旨の定め（本件管轄合意）があるところ，同項の「当事者」とは，文

言上，契約を締結した当事者である原告及びＴＰＣｓを指すことは明らかで15 

あり，被告らはこれに含まれないから，被告らは本件管轄合意の当事者では

ない。 

(2) 被告らは，●（省略）●ところ，民法ないし●（省略）●の判例法によれ

ば，このような契約の第三者受益者には，当該契約における管轄合意の効力

が及ぶ旨主張する。そこで検討するに，原告ＡＰ－７５契約８条２項におい20 

ては，●（省略）●旨定められているところ，●（省略）●ものと解される。

しかしながら，●（省略）●からすれば，本件管轄合意においても被告ソニ

ーが●（省略）●に当たると解する理由はなく，本件管轄合意の効力が被告

ソニーないし被告らに及ぶものとはいえない。このことは，●（省略）●法

下での判例の内容を検討するまでもなく，原告ＡＰ－７５契約８条２項及び25 

１１条１１項の規定自体から明らかである。 
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なお，被告らは，●（省略）●の確立した判例法によれば，①当該第三者

が，当該契約の第三者受益者（third-party beneficiary）である場合，②

当該第三者が，グローバルな取引（global transaction）の当事者であり，

当該契約が当該取引の一部であり，かつ，それらの契約が，同一の時期に，

同一の当事者間で，又は同一の目的のために，締結されたものである場合に5 

は，契約当事者でない第三者は，当該契約における管轄合意条項を行使する

ことができるとされているところ，本件は，上記①及び②の場合に該当する

と主張するが，上記判例法が存在することを認めるに足りる証拠はないし，

仮にそのような判例法があるとしても，被告ソニーが●（省略）●，上記①

のような同契約における一般的な第三者受益者に当たるものと認めるに足り10 

る証拠はないし，また，上記②の場合に当たるものと認めるに足りる証拠も

ない。 

(3) したがって，本件管轄合意の効力は被告らには及ばないから，本件申立て

については●（省略）●裁判所の専属的な管轄に属さず，日本の裁判所は管

轄権を有する（民事訴訟法３条の２第３項）。 15 

２ 争点２（差止請求等に係る訴えの利益があるか）について 

被告らは，本件訴えのうち，被告自社製品の製造・販売等の差止請求に係る

部分は，和解成立により訴えの利益を失ったものであり，不適法であるから，

却下されるべきであり，また，これに付帯する被告自社製品・半製品の廃棄請

求及び製造設備の除却請求に係る訴えもまた不適法なものであるから，同様に20 

却下されるべきであると主張する。 

そこで検討するに，当裁判所に顕著な事実及び証拠（乙２０７）によれば，

当庁平成３０年（ヨ）第２２０６１号における平成３０年６月２１日の第２回

審尋期日において，原告と被告らとの間に和解が成立したところ，同和解の和

解条項２項では，「債務者ら（判決注：本件訴訟における被告ら）は，磁気テ25 

ープカートリッジ『ＬＴＸ６０００Ｇ』（判決注：被告自社製品）を製造し，
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販売し，輸出し，又は販売の申出をしない。」と規定されていることが認めら

れる。 

同和解条項の内容は，原告が被告らに被告自社製品の製造，販売等の差止め

を求める本件訴訟の請求の趣旨第１項ないし第３項（第１，１ないし３）と同

内容である。しかしながら，原告は，請求の趣旨第４項（第１，４）のとおり，5 

被告らに被告自社製品及びその半製品の廃棄，並びにそれらの製造に用いる設

備の除却をも求めているところ，侵害組成物の廃棄や侵害に供した設備の除却

等の請求は，差止請求と同時にされることが必要である（特許法１００条２項）。

そうすると，原告と被告らとの間に上記和解が成立していても，本件訴訟の請

求の趣旨第１項ないし第３項記載の差止請求に係る訴えは，依然として訴えの10 

利益があるものというべきである。 

よって，本件における差止請求及び廃棄・除却請求に係る訴えはいずれも適

法である。 

３ 本件明細書１及び本件明細書２の記載 

(1) 本件明細書１の記載 15 

本件明細書１には，以下の記載がある（甲３）。 

ア 背景技術 

「高記録容量化の手段として，磁気テープ製造面からのアプローチでは，

磁性粉末の微粒子化とそれらの塗膜中への高密度充填，塗膜の平滑化，磁

性層の薄層化などの高記録密度化技術が提案されている。」（段落【００20 

０４】） 

「しかし，磁性層の表面平滑性を高めると，巻き乱れや走行性の悪化が

生じるおそれがある。そこで，この巻き乱れや走行性の悪化を防止するた

めに，支持体の磁性層とは反対側の面に，カーボンブラック等の粒状物質

を含むバックコート層を設けることが行われている」（段落【０００５】） 25 

イ 発明が解決しようとする課題 
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「磁性層の表面性を評価する指標として，磁性層表面粗さＲａが広く使

われている。（中略） 

 しかし，バックコート層を有する磁気記録媒体では，磁性層の表面性

を制御するだけでは，製造過程で磁気記録媒体をロール状態で保存したり，

製品化後磁気テープをリールハブに巻いた状態で保存すると，バックコー5 

ト層の突起が磁性層表面に転写し，微小な凹みを形成する，いわゆる「裏

写り」が発生する。この裏写りにより，電磁変換特性，特に，ＢＢ－ＳＮ

ＲおよびＫ－ＳＮＲ（近傍ノイズ）が劣化するという問題が生じる。裏写

りは，長期保存後や高温保存後に顕著に発生するため，バックコート層を

有する磁気記録媒体では，初期状態の磁性層の表面性を制御したとしても，10 

保存後に裏写りによって粗面化してしまうという問題がある。」（段落【０

００６】） 

「そこで，本発明の目的は，長期保存または高温保存前後で変わらず優

れた電磁変換特性を有する磁気記録媒体を提供することにある。」（段落

【０００７】） 15 

ウ 課題を解決するための手段 

「本発明者らは，上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果，磁

性層表面のうねり成分を制御するとともに，バックコート層表面のうねり

成分，特に１０μｍピッチのうねりをコントロールすることにより，長期

保存時又は高温保存時の磁性層の裏写りを抑制できることを見出した。こ20 

の理由については定かではないが，裏写りが生じるときにはバック面形状

そのものが完全に磁性層に写るのではなく，そのピッチと強度（頻度，振

幅）により写り方が変化し，特にバック面の１０μｍピッチの写りを抑制

することにより，出力の近傍ノイズに関わる粗さの写りを抑制できるため

であると推定している。本発明は，以上の知見に基づき完成された。」（段25 

落【０００８】） 
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エ 発明の効果 

「本発明によれば，長期保存・高温保存後でも高密度領域の電磁変換特

性（ＢＢ－ＳＮＲ，Ｋ－ＳＮＲ（近傍ノイズ））を良好に維持することが

可能な高容量磁気記録媒体を提供することができる。」（段落【００１０】） 

オ 発明を実施するための最良の形態 5 

「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度（Ｐｏｗｅｒ Ｓｐｅｃｔｒ

ｕｍ Ｄｅｎｓｉｔｙ）とは，以下の方法により測定された値をいい，１

０μｍピッチのうねりの指標として用いられる。以下において，１０μｍ

ピッチにおけるスペクトル密度をＰＳＤ（１０μｍ）ともいう。 

非接触光学式粗さ測定機（装置：ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００）を用い，10 

測定面積２４０μｍ×１８０μｍで媒体の長手方向の表面粗さのプロファ

イルデータをフーリエ変換処理したものを平均化し周波数分析結果を得る。

この分析結果から，各波長での強度を算出し１０μｍピッチにあたる強度

を求める。これをＰＳＤ（１０μｍ）とする。」（段落【００１３】） 

「磁性層表面の中心面平均粗さＲａは，出力およびＳＮＲと関係し，２．15 

５ｎｍを超えると出力が低下し，結果としてＳＮＲが劣化する。特に，高

線記録密度 （例えば線記録密度１００～４００ＫＦＣＩ）で使用されるシ

ステムにおいて，出力の低下によるＳＮＲ劣化が顕著となる。また０．５

ｎｍより小さいと磁性層表面の摩擦係数が高くなり走行耐久性が劣化する。

そこで本発明の磁気記録媒体では，磁性層表面のＲａを０．５～２．５ｎ20 

ｍの範囲とする。好ましくは１～２ｎｍの範囲である。」（段落【００１

５】） 

「更に本発明では，電磁変換特性を高めるために，磁性層表面の中心面

平均粗さＲａを制御するとともに，磁性層表面のうねり成分をも制御する。

本発明の磁気記録媒体において，磁性層表面のＰＳＤ（１０μｍ）は８０25 

０～１００００ｎ㎥の範囲である。磁性層表面のＰＳＤ(１０μｍ)が８０
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０ｎ㎥未満では，磁性層表面が過度に平滑であることにより，摩擦係数が

上昇し，走行耐久性が劣化する。また，磁性層表面のＰＳＤ(１０μｍ)が

１００００ｎ㎥を超えると近傍ノイズが顕著に劣化する。磁性層表面のＰ

ＳＤ（１０μｍ）は，８００～６０００ｎ㎥の範囲であることが好ましく，

８００～３０００ｎ㎥の範囲であることが更に好ましい。」（段落【００5 

１６】） 

「更に本発明では，磁性層への裏写りによる電磁変換特性低下を防ぐた

め，バックコート層表面のうねり成分も制御する。本発明者らの検討の結

果，バックコート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）が８００００ｎ㎥を超える

と磁性層表面への写りの影響が大きく，電磁変換特性低下の原因となるこ10 

とが新たに見出された。そこで本発明の磁気記録媒体では，バックコート

層表面のＰＳＤ（１０μｍ）を８００００ｎ㎥以下とする。但し，バック

コート層のＰＳＤ（１０μｍ）が２００００ｎ㎥未満では，ドライブ走行

後のカ－トリッジの巻き姿が悪くなり，エッジ折れ等によって走行耐久性

が劣化する。そこで本発明の磁気記録媒体において，バックコート層表面15 

のＰＳＤ（１０μｍ）は２００００～８００００ｎ㎥の範囲とする。これ

により走行耐久性と電磁変換特性を両立することが可能となる。バックコ

ート層表面のＰＳＤ（１０μｍ）は，２００００～６００００ｎ㎥の範囲

であることが好ましく，２００００～４００００ｎ㎥の範囲であることが

更に好ましい。」（段落【００１７】） 20 

「更に本発明の磁気記録媒体において，磁性層に含まれる強磁性粉末は，

平均板径１０～４０ｎｍの六方晶 フェライト 粉末である。表面平滑化の

ためには，強磁性粉末は微粒子であり分散性が良好なものが望ましい。六

方晶フェライトは，従来されている針状の金属強磁性製粉と比較してσs

が低いため分散性が高く，形状も板状であるために粒子の最長サイズも小25 

さくできる，つまり微粒子化に有利である。また，平均板径が１０ｎｍ未
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満では，熱揺らぎによる影響が大きく所望の抗磁力（Ｈｃ）を確保できず

電磁変換特性が劣化する。平均板径が４０ｎｍを超えると，高線記録密度

での高出力，低ノイズを確保することが困難となる。六方晶フェライト粉

末の平均板径は，好ましくは１０～３０ｎｍ，より好ましくは１５～２５

ｎｍの範囲である。」（段落【００１８】） 5 

(2) 本件明細書２の記載 

本件明細書２には，以下の記載がある（甲４）。 

ア 発明の属する技術分野 

「従来より電磁誘導を動作原理とする磁気ヘッド（誘導型磁気ヘッド）

が磁気記録媒体の記録再生システムに広く利用されている。しかしながら，10 

誘導型磁気ヘッドをさらに高密度記録再生領域で使用する場合には限界が

あるため問題とされていた。すなわち，大きな再生出力を得るためには再

生ヘッドのコイル巻数を多くする必要がある。しかし，コイル巻数を多く

すると，インダクタンスが増加して高周波での抵抗が増加してしまい，結

果として再生出力が低下してしまうという問題があった。 15 

そこで，このような事情に鑑み，最近ではＭＲ（磁気抵抗）を動作原理

とする記録再生用ＭＲヘッド が開発され，ハードディスク装置等で実用さ

れ始めている。」（段落【０００３】） 

「その一方で，磁気テープへの応用も研究されている。磁気テープの記

録再生システムにＭＲヘッドを用いれば，誘導型磁気ヘッドに比べて数倍20 

の再生出力が得られ，しかも誘導コイルを使用しないことからインピーダ

ンスノイズ等の機器ノイズを大幅に低下することができる。このため，Ｍ

Ｒへッドを用いれば磁気記録媒体自体のノイズを低下させることができ，

大きなＳＮ比を得ることが可能となる。すなわち，従来，機器ノイズに隠

れていた磁気記録媒体ノイズを小さして，良好な記録再生を実現でき，高25 

密度記録特性が飛躍的に向上することができる。そこで，最近では，磁気
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テープへの応用した磁気記録媒体も提唱されている」（段落【０００４】） 

イ 発明が解決しようとする課題 

「前記（中略）公報には，媒体表面の窪みを光干渉式粗さ計により評価

し，窪み個数を一定数以下に抑えることで，リニアサーペンタイン方式の

記録再生システムでのエラー発生を抑制する方法により作製された磁気記5 

録媒体が開示されている。 

しかるに，上記磁気記録媒体に用いられる磁気ヘッドはインダクティブ

ヘッドであるため，高密度記録用に設計されたＭＲヘッド系における低ノ

イズ化という課題を充分解決できるものではなかった。したがって，兼ね

てからＭＲヘッドを使用する場合における媒体ノイズの低減を磁気記録媒10 

体サイドから解決できる技術の開発が望まれていた。 

かくして，本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり，本発明の目

的は，ＭＲヘッドを採用した記録再生システムにおいて，媒体ノイズを著

しく改良した塗布型磁気記録媒体を提供することにある。」（段落【００

０５】） 15 

ウ 課題を解決するための手段 

「本発明者らは，ＭＲヘッドを採用した磁気記録再生システムにおいて， 

ヘッドと磁気テープ間のスペーシングについて鋭意検討した結果，磁性層

表面の特定の深さを有する凹みによる影響がノイズに対して顕著であるこ

とを見出し，本発明を完成するに至った。」（段落【０００６】） 20 

エ 発明の実施の形態 

「本発明の磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さ

を有する凹みの個数は，１００個／１００００μ㎡ 以下であるが，好まし

くは８０個／１００００μ㎡ 以下であり，さらに好ましくは５０個／１０

０００μ㎡ 以下である。磁性層表面に最小記録ｂｉｔ長の１／３ 以上の25 

深さを有する凹みが多数存在すると，ヘッドキャップと磁気テープ間に部
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分的なスペーシングロスが多くなり媒体ノイズの増大の原因となる。そこ

で，磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する

凹みの個数を１００個／１００００μ ㎡ 以下に減らすことにより，前記

スペーシングロスを生じる部分を少なくし，効果的に媒体ノイズを減少さ

せることができる。 5 

最小記録ｂｉｔ長とは，システムとして記録される信号の最短波長の１

／２の長さをいい，システムにより異なるが，通常，５０～５００ｎｍ程

度である。」（段落【００１１】） 

「本発明の磁性層表面において原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）により測定さ

れる深さが５０ｎｍ以上の凹みの個数は，１００個／１００００μ㎡  以10 

下であることが好ましく，さらに好ましくは８０個／１００００μ㎡ 以下

であり，特に好ましくは５０個／１００００μ㎡ 以下である。磁性層表面

に深さが５０ｎｍ以上の凹みが多数存在すると，ヘッドキャップと磁気テ

ープ間のスペーシングロスが大きくなり媒体ノイズの増大の原因となる。

そこで，磁性層表面において原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）により測定される15 

深さが５０ｎｍ以上の凹みの個数を１００個／１００００μ㎡  以下に減

らすことにより，前記スペーシングロスを生じる部分を小さくし，効果的

に媒体ノイズを減少させることができる。」（段落【００１２】） 

「また，本発明の磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａは，６．０ｎｍ 以

下であるが，好ましくは１．０ ～ ５．０ｎｍであり，さらに好ましくは20 

１．５～４．５ｎｍ である。中心面平均粗さＳＲａが６．０ｎｍ 以下で

あれば，凹凸の振幅を小さく抑えてノイズを低下させることができると共

に，出力の劣化も小さくすることができる。」（段落【００１３】） 

４ 争点３（被告製品は本件発明１の技術的範囲に属するか）について 

(1) 被告製品は構成要件１Ｂを充足するか（争点３－１）について 25 

ア 証拠（甲８）によれば，被告製品の磁性層表面の１０μｍピッチにおけ
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るスペクトル密度は５８８８ｎ㎥であることが認められ，被告製品が構成

１ｂ「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は５８８８ｎ

㎥であり」（前記前提事実(6)ア(ｱ)）を有することが認められる。したが

って，被告製品は，構成要件１Ｂ「磁性層表面の１０μｍピッチにおける

スペクトル密度は８００～１００００ｎ㎥の範囲であり」を充足する。 5 

イ 被告らは，「磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」と

の文言が不明確であるとか，その測定方法・条件の解釈如何によっては充

足性の立証が不十分であるなどと主張する。しかしながら，「磁性層表面

の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」との文言は明確であるし，後

記(2)イ(ｱ)の説示に照らせば，その測定方法や条件が不明確とはいえない。10 

被告製品が構成要件１Ｂを充足することは上記のとおりであって，被告ら

の主張は採用できない。 

(2) 被告製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点３－２）について 

ア 原告は，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペ

クトル密度が３０９０３ｎ㎥～５５４４０ｎ㎥の範囲であるとする非接触15 

光学式粗さ測定機による測定結果（甲８，６１，６２，６４，６５，７８，

８６，９２）を提出し，一方，被告らは，同スペクトル密度が５７９９ｎ

㎥～１９５４０ｎ㎥の範囲であるとする同測定機による測定結果（乙５８，

５９，９２，９８，９９・１００，１０１，１０３，１０５）を提出する

とともに，同スペクトル密度が構成要件１Ｃに規定する数値範囲を上回っ20 

ているとする原子間力顕微鏡による測定結果（乙１１３）を提出する。そ

こで，双方の提出する各測定結果の信用性を検討する。 

イ 原告の提出する測定結果の信用性について 

(ｱ) 証拠（甲５１，６５ないし６７，７７，７９，８３，８８ないし９０，

９２）によれば，非接触光学式粗さ測定機による粗さ測定においては，25 

磁気テープのような反射率が低いサンプルについて，１０μｍピッチに
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おけるスペクトル密度を測定する場合には，５倍や１０倍の対物レンズ

では集光率が低く不正確な測定しかできないため，できる限り倍率の大

きなレンズを選択すべきであるところ，測定面積を「２４０μｍ×１８

０μｍ」付近とすることも考慮すれば，Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及び

同社製ＮＴシリーズの測定器においては最大倍率である５０倍の対物レ5 

ンズを選択すべきであること，測定に際しては測定機のキャリブレーシ

ョンを行った上で，対物レンズを調整すること（測定サンプルの表面に

対物レンズのフォーカスを合せた状態で，かつ，コントラストの高い干

渉縞が発生する状態（測定サンプル表面からの反射光と参照面からの反

射光の光路長がほぼ等しくなるように設定された状態）となるように参10 

照面の位置を調整すること）が必要であることが認められる。この点，

被告ら自身も，上記の対物レンズの調整自体が必要であることは認めて

いる（被告ら準備書面（１５）２頁，４頁）。 

そして，甲８，６１，６２，６４，６５，７８，８６，９２の各測定

においては，いずれも５０倍の対物レンズを使用しており，また，測定15 

機のキャリブレーションを行った上で，対物レンズの調整を行っている

ものと認められる（甲８については甲８７）。また，その他の測定条件

（測定機器，測定モード，測定面積等）については特段の問題は認めら

れない。 

したがって，上記各測定結果は信用することができる。 20 

(ｲ) なお，甲８，６２，６４の各測定においては，測定機器として，Ｗｙ

ｋｏ社製非接触光学式粗さ測定機「ＨＤ２０００」が使用されていると

ころ，同測定機については平成１５年にメーカーによるサポートが終了

し（被告らは平成５年と主張するが，平成１５年の誤りである。），少

なくともその後はメーカーによるサポートを受けていないものと認めら25 

れる（甲８１の１，弁論の全趣旨）。もっとも，ブルカー社によれば，
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原告保有の上記「ＨＤ２０００」は，光学系が良好なため磁気テープで

のＰＳＩ測定（５０倍対物＋０．５倍中間レンズ）を用いて正確なＰＳ

Ｄを測定することが可能な状態である旨が確認されており（甲５１，５

２），結果としてその他の信用できる測定結果（甲６１，６５，７８，

８６，９２）と同様の測定結果となっていることからすれば，測定に問5 

題はないものと認められる。なお，仮に同測定機器を用いた測定結果の

信用性に疑義があるとしても，同測定機器以外による測定結果は信用で

きることからすれば，甲８，６２，６４の各測定結果の信用性が前記(ｱ)

の結論を左右するものではない。 

(ｳ) 被告らは，原告の出願に係る特開２００３－３３８０２３号公報（乙10 

７３）には，「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」を使用して５倍の倍率によ

り１０μｍピッチのＰＳＤを測定することが記載されていることなどを

理由に，本件発明１における「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」

を測定する際の対物レンズの倍率は当然に５０倍に決まるものではない

と主張する。 15 

しかしながら，乙７３に記載された発明においては，測定対象が磁性

層ではなく支持体であり，また，測定面積が「約１２００μｍ×９００

μｍ」，測定値の範囲が「５００～４０００μ㎥」であって，本件発明

１に係る測定条件，測定範囲とは大幅に異なっている。したがって，乙

７３の存在をもって，前記(ｱ)の結論は左右されるものではなく，被告ら20 

の上記主張は採用できない。 

ウ 被告らの提出する測定結果の信用性について 

(ｱ) 非接触光学式粗さ測定機による測定について 

被告らは，非接触光学式粗さ測定機による被告製品のバックコート層

表面のスペクトル密度の測定として，乙５８，５９，９２，９８ないし25 

１０１，１０３，１０５の各測定結果を提出する。 
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前記イ(ｱ)のとおり，非接触光学式粗さ測定機による粗さ測定において

は，磁気テープのような反射率が低いサンプルについて，１０μｍピッ

チにおけるスペクトル密度を測定する場合には，５倍や１０倍の対物レ

ンズでは集光率が低く不正確な測定しかできないため，できる限り倍率

の大きなレンズを選択すべきであるところ，測定面積を「２４０μｍ×5 

１８０μｍ」付近とすることも考慮すれば，Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００

及び同社製ＮＴシリーズの測定器においては最大倍率である５０倍の対

物レンズを選択すべきであること，測定機のキャリブレーションを行っ

た上で，対物レンズを調整すること（測定サンプルの表面に対物レンズ

のフォーカスを合せた状態で，かつ，コントラストの高い干渉縞が発生10 

する状態（測定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路

長がほぼ等しくなるように設定された状態）となるように参照面の位置

を調整すること）が必要である。これを上記各測定についてみると，い

ずれの測定においても対物レンズの調整が行われたものとは認められな

い。また，乙５８，５９，１０１の各測定については，対物レンズとし15 

て５倍か１０倍のレンズが使用されているものと認められる。 

そうすると，被告らの提出する上記各測定は，いずれも適切な測定条

件によってなされたものとは認められないから，その結果はいずれも信

用することができない。なお，乙１０５については，測定条件として「試

験片表面に焦点が合い，かつ，干渉縞が現れた状態で測定」と記載され20 

ているものの，「Surface Data」の画像をみると，その他の被告らの測

定と同様に鮮明ではなく，コントラストの高い干渉縞が発生する状態と

なるように参照面の位置を調整して測定されたものか明らかでないと言

わざるを得ない。 

これに対して，被告らは，①対物レンズの調整について，測定サンプ25 

ルの表面に対象レンズのフォーカスが合う状態には，ある程度の幅が存
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在し，その範囲内で，対物レンズの上下方向の位置を調整することによ

って干渉縞を発生させることができれば，参照面の位置の調整を行うこ

となく測定ができる，②コントラストの高い干渉縞が生じているか否か

は主観的に判断するほかなく，測定結果にばらつきが生じる，③対物レ

ンズの調整を要することは測定を日常的に行う専門家でも知らず，「Ｎ5 

Ｔ９１００」のマニュアル（乙９６）にも言及はなく，原告自身も甲６

２の測定を行った平成２９年１１月２６日時点ではその必要性を認識し

ていなかったなどと主張する。 

しかしながら，①証拠（甲６５，６７，７７，８３）によれば，対物

レンズの調整において，測定サンプル表面にフォーカスを合せた状態で，10 

参照面の位置の調整を行い，コントラストの高い干渉縞が発生する状態

（測定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路長がほぼ

等しくなるように設定された状態）とすることが必要であるものと認め

られる。また，②コントラストの高い干渉縞が生じているか否かが主観

的判断によらざるを得ないとしても，単に干渉縞が生じているだけの状15 

態に比べて，相当程度絞られた幅に限定されるし，そもそも，およそ幅

が認められない測定をすることは現実的ではなく，単に干渉縞が生じて

いる状態では正確な計測ができないことに変わりはない。また，③仮に，

測定を日常的に行う専門家の中に，レンズ調整を要することを知らない

者がいたとしても，そのことからそのようなレンズ調整が不要であると20 

いうことにはならないし，「ＨＤ２０００」の測定ガイド（甲７９）や，

ブルカー社が顧客から問い合わせがあった際にメールにて送付している

説明用紙（甲７４，乙１０６）には，対物レンズの調整を行う手順が記

載されており，測定を日常的に行う専門家がおよそ上記のレンズ調整を

要することを知らないものとは認められない。また，原告自身がその必25 

要性を認識していなかったとも認められない。 
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よって，被告らの主張はいずれも，採用できないか，それによっても

上記結論を左右するものではない。 

(ｲ) 原子間力顕微鏡による測定について 

被告らは，測定対象の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度をより

正確に測定する場合には，非接触光学式粗さ測定機ではなく，原子間力5 

顕微鏡を用いた測定の方が適切であると主張し，原子間力顕微鏡により

被告製品のバックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を

測定した結果，いずれも構成要件１Ｃに規定する数値範囲を上回ってい

る（乙１１３）から，被告製品は構成要件１Ｃを充足しないと主張する。 

しかしながら，本件明細書１には，「１０μｍピッチにおけるスペク10 

トル密度」は，「非接触光学式粗さ測定機」を用いて測定される値であ

ることが定義され（段落【００１３】），一方で，「中心面平均表面粗

さＲａ」を測定する際は「原子間力顕微鏡」を用いること（段落【００

１４】）が記載されているものの，「スペクトル密度」を「非接触光学

式粗さ測定機」以外の測定装置を用いて測定することについては何ら記15 

載されていない。そうすると，明細書の記載からは，「１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度」を，原子間力顕微鏡を用いて測定する必要性

は認められず，原子間力顕微鏡を用いて測定する方が適切であるとする

理由も認められない。また，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」

を正確に測定するために，原子間力顕微鏡を用いた方が適切であるとす20 

る技術的な理由も不明である。被告らは，原告従業員がブルカー社担当

者から，「一般に，粗さ（ＰＳＤ値を含む）の測定において，対物レン

ズのフォーカスが異なる状態で測定された場合，測定数値が大きい測定

結果の方が対物レンズが適切な状態にあり，信憑性が高いと考えられる。」

との説明を受けたこと（甲６５）をもって，測定数値の大きい原子間力25 

顕微鏡による測定結果（乙１１３）の方が信憑性が高いと主張するが，
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上記ブルカー社担当者の説明は，非接触光学式粗さ測定機による測定に

ついて述べられたものであり（甲６５），非接触光学式粗さ測定機と原

子間力顕微鏡との間に同様の評価ができるものとは認められない。 

したがって，被告らの上記主張は採用できず，原子間力顕微鏡による

測定結果（乙１１３）は，原告が提出する測定結果の信用性を左右しな5 

い。 

(ｳ) 乙Ａ１ないし３について（第３事件のみの主張） 

被告らは，原告も測定を依頼した三井化学分析センターに依頼して，

被告ＳＳＭＭがＯＥＭ顧客であるＨＰＥのために製造した磁気テープカ

ートリッジ「LTO-7 Ultrium RW Data Cartridge 15TB」（製品番号：C7977A，10 

ロット番号：5170919005，製造年月日：平成２９年９月１９日）につき，

測定機器としてＷＹＫＯ ＮＴ１１００を使用して，新たな測定を行っ

たところ，測定結果は，１０μｍ近傍である９．７３μｍピッチ及び１

０．３４μｍピッチにおける各スペクトル密度が，いずれも８００００

ｎ㎥を上回っていた（乙Ａ１ないし３）ことから，１０μｍピッチにお15 

けるスペクトル密度もまた８００００ｎ㎥を上回っていることは明らか

であると主張する。 

しかしながら，まず，前記説示のとおり，非接触光学式粗さ測定機に

よる粗さ測定に際しては測定機のキャリブレーションを行った上で，対

物レンズを調整すること（測定サンプルの表面に対物レンズのフォーカ20 

スを合せた状態で，かつ，コントラストの高い干渉縞が発生する状態（測

定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路長がほぼ等し

くなるように設定された状態）となるように参照面の位置を調整するこ

と）が必要であるところ，乙Ａ１ないし３を検討しても，上記調整が行

われたかは不明である。 25 

また，前記説示のとおり，非接触光学式粗さ測定機による粗さ測定に
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おいては，磁気テープのような反射率が低いサンプルについて，１０μ

ｍピッチにおけるスペクトル密度を測定する場合には，できる限り倍率

の大きなレンズを選択すべきであり，測定面積を「２４０μｍ×１８０

μｍ」付近とすることも考慮すれば，Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００及び同

社製ＮＴシリーズの測定器においては最大倍率である５０倍の対物レン5 

ズを選択すべきであるところ，乙Ａ１ないし３の測定では，５０倍の対

物レンズが使用されているから，この点は相当である。もっとも，この

場合，本件明細書１の段落【００１３】に記載された「測定面積」が「２

４０μｍ×１８０μｍ」であることからすれば，同ＮＴ１１００のスペ

ック表（甲８９）によれば，中間レンズとしては０．５倍のものを選択10 

することが相当であると認められるところ，乙Ａ１ないし３の測定では，

中間レンズとして１倍のものが使用されているから，この点は，相当で

ないといわざるを得ない。 

なお，被告らは，甲８３（Ｃ教授意見書）に基づく原告の主張を前提

とすると，ＣＣＤの認識精度がサンプリング長で０．２μｍという測定15 

条件は，本件明細書の記載に照らして許容される測定条件であり，換言

すれば，ＷＹＫＯ ＮＴ１１００を用い，対物レンズ５０倍，中間レン

ズ１倍の組合せを用いることは，本件明細書から排除されていないと主

張する。しかし，甲８３（Ｃ教授意見書）では，「ＣＣＤの認識精度が

０．３４～１．５８μｍに範囲であれば，「１０μｍピッチにおけるＰ20 

ＳＤ」に有意な差は生じないと考えます」と記載されており，ＣＣＤの

認識精度が０．３４～１．５８μｍ以外のものについて，測定結果の有

意差について言及していないから，被告らの上記主張は採用できない。 

以上によれば，被告らが第３事件において提出した乙Ａ１ないし３の

測定結果も採用できない。 25 

エ 小括 
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以上から，原告の提出する測定結果（甲８，６１，６２，６４，６５，

７８，８６，９２）により，被告製品のバックコート層表面の１０μｍピ

ッチにおけるスペクトル密度は３０９０３ｎ㎥～５５４４０ｎ㎥の範囲で

あるものと認められ，被告製品は，構成要件１Ｃ「バックコート層表面の

１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は２００００～８００００ｎ㎥の5 

範囲であり」を充足する。 

(3) 被告製品は構成要件１Ｇを充足するか（争点３－３）について 

ア 証拠（甲１０，１１）によれば，被告製品はＬＴＯ７ドライブにおいて

再生されるものであること，また，ＬＴＯ７ドライブとしては巨大磁気抵

抗効果型磁気ヘッド（ＧＭＲヘッド）が用いられることが認められる。そ10 

うすると，被告製品が構成１ｇ「再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを使用す

る磁気信号再生システムにおいて使用される」（前記前提事実１(6)ア(ｱ)）

を有していることが認められ（なお，被告らも，被告製品がＧＭＲヘッド

を用いるＬＴＯ７ドライブを用いて再生可能であることは争っていない。），

被告製品は構成要件１Ｇ「再生ヘッドとして巨大磁気抵抗効果型磁気ヘッ15 

ドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される」を充足する。 

イ 被告らは，被告製品はＧＭＲヘッド以外のヘッドを用いたドライブでも

再生可能であり，構成要件１Ｇの「使用される」との文言からは，再生ヘ

ッドとしてＧＭＲヘッドを用いた磁気信号再生システムで使用されること

が要件であると主張するところ，この主張の趣旨は，構成要件１Ｇは，Ｇ20 

ＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいてのみ使用されること

をいうものとうかがわれる。しかしながら，構成要件１Ｇの文言及び本件

明細書１の記載をみても，そのような構成を有するものに限定したものと

は解されないから，被告らの主張は採用できない。 

(4) 小括 25 

以上からすれば，被告製品は，本件発明１の技術的範囲に属するものと認
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められる。 

５ 争点６（本件特許１に無効理由が存するか）について 

(1) 磁気テープ１に基づく進歩性欠如（無効理由１－１）（争点６－１）につ

いて 

被告らは，本件発明１は，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）5 

前に公然実施された磁気テープ１に基づく引用発明１及び周知技術に基づい

て当業者が容易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く（特

許法２９条２項，同条１項２号）と主張する。 

ア 磁気テープ１について 

被告らは，磁気テープ１は平成８年頃から発売されたと主張し，測定を10 

行ったテープ（ロット番号Ｃ４４１８２８）は平成１０年１１月２８日に

（住所は省略）の工場で製造されたものであるとする陳述書（乙５８）を

提出する。もっとも，同陳述書４頁の当該テープの写真画像からは，当該

テープのロット番号や製造年月日の記載は見当たらない。また，仮に，こ

の点をおくとしても，同陳述書によれば，当該テープは平成２１年頃まで15 

米国の被告ＳＳＭＳの施設においてバックアップテープとして使用された

後，同社が委託した保管業者の施設において保管されており，平成２８年

１０月２８日に測定を行ったとのことであるが，このように，１０年近く

使用され，その後７，８年ほど保管されていたとすれば，磁性層表面及び

バックコート層表面の状態は，製造時に比べて変化している可能性もあり，20 

計測結果が，製造当時の磁性層及びバックコート層の表面状態を表してい

るものといえるのかは疑問であると言わざるを得ず，その測定結果は信用

できないから，被告らの主張はその前提を欠く。もっとも，仮にその測定

結果が信用できるとしても，以下のとおり，被告らの磁気テープ１に基づ

く進歩性欠如の主張は採用できない。 25 

イ 磁気テープ１に基づく引用発明 
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磁気テープ１に基づく引用発明（引用発明１）は以下のとおり（争いな

し）。 

「ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び結合剤を含む磁性

層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録テープであって，

磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１０００5 

０ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲である磁気記録テープであっ

て，再生ヘッドとして磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムに

おいて使用される磁気記録テープ。」 

ウ 本件発明１－２と引用発明１の一致点・相違点 10 

本件発明１－２と引用発明１の一致点・相違点は以下のとおり（争いな

し）。 

(ｱ) 一致点 

非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を有

し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層15 

表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ

㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル

密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴とする磁気

記録テープである点。 

(ｲ) 相違点 20 

a 相違点１ 

本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４０ｎ

ｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発明

１では，強磁性粉末として，強磁性金属粉末を使用している点。 

b 相違点２ 25 

本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の
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中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに対し，

引用発明１では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面

平均表面粗さＲａは不明である点。（なお，被告らは，争点７－２に

おいては，磁気テープ１の原子間力顕微鏡によって測定される磁性層

の中心面平均表面粗さＲａは１．０～６．０ｎｍの範囲内であると主5 

張している。） 

c 相違点３ 

本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大磁気

抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用

されるのに対し，引用発明１では，磁気記録テープは再生ヘッドとし10 

て磁気誘導ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用され

る点。 

エ 上記各相違点の容易想到性 

(ｱ) 相違点１の容易想到性 

被告らが提出する周知技術に関する証拠を検討しても，引用発明１に15 

おける磁性粉末として六方晶フェライト粉末を用いること，及び，六方

晶フェライト粉末の平均板径を１０－４０μｍとすること，をそれぞれ

動機付ける根拠は見当たらない。磁気テープ１の準拠するＤＤＳ３規格

においては，メタル塗布テープ（強磁性粉末として金属粉末が塗布され

たテープ）が使用されていることからすれば，磁性粉末として六方晶フ20 

ェライト粉末を用いることには，むしろ阻害要因があるといえる。 

また，仮に動機付けが存在するとしても，引用発明１の強磁性粉末と

して六方晶フェライト粉末を使用することを想到した上で，さらに，そ

の六方晶フェライト粉末の平均板径を１０－４０μｍとすることを想到

することが当業者にとって容易であったものと認めるに足りる証拠はな25 

く，相違点１に係る構成が当業者にとって容易想到であったものと認め
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ることはできない。 

(ｲ) 相違点２の容易想到性 

被告らが主張するとおり，本件特許１の優先日当時，磁性層の中心面

平均粗さＲａを０．５～２．５ｎｍの範囲とすることが一般的に好まし

いことが周知であったとしても，現に存する磁気テープ１において上記5 

の数値が実際に望ましいか否かは定かでなく，引用発明１における磁性

層の中心面平均粗さＲａを，０．５－２．５ｎｍの範囲とする動機付け

が存在したことを認めるに足りる証拠はないというべきであるから，相

違点２に係る構成が当業者にとって容易想到であったものと認めること

はできない。 10 

(ｳ) 相違点３について 

証拠（甲２２ないし２４）によれば，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テ

ープを再生するために，インダクティブヘッドが用いられることは明ら

かであるところ，ＤＤＳ３規格に準拠する磁気テープの再生にＭＲヘッ

ドが用いられることを裏付ける証拠は見当たらず，ＤＤＳ３規格に準拠15 

する磁気テープ１に係る引用発明１の再生ヘッドとしてＧＭＲヘッドを

用いることの動機付けが存在したことを認めるに足りる証拠はないから，

相違点３に係る構成が当業者にとって容易想到であったものと認めるこ

とはできない。 

オ 以上から，本件発明１－１及び１－２は，引用発明１及び周知技術に基20 

づいて当業者が容易に想到し得たものと認めることはできず，被告らの磁

気テープ１に基づく進歩性欠如の主張は採用できない。 

(2) 実施可能要件違反（無効理由１－２）（争点６－２）について 

被告らは，当業者は，ある磁気記録テープについて，いかなる測定方法・

条件により測定した磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチに25 

おけるスペクトル密度が構成要件１Ｂ及び１Ｃの規定する数値範囲に入る場
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合に，磁気記録テープが構成要件１Ｂ及び１Ｃを充足するのか，理解するこ

とはできないから，結局，当業者は本件発明１－１及び１－２を実施するこ

とができず，本件特許１には実施可能要件（特許法３６条４項）違反の無効

理由が存在すると主張する。 

そこで検討するに，本件明細書１の段落【００１３】には，「非接触光学5 

式粗さ測定機（装置：Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００）を用い，測定面積２４０

μｍ×１８０μｍで媒体の長手方向の表面粗さのプロファイルデータをフー

リエ変換処理したものを平均化し周波数分析結果を得る。この分析結果から，

各波長での強度を算出し１０μｍピッチにあたる強度を求める。」と記載さ

れており，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるス10 

ペクトル密度の測定方法・条件が記載されているものと認められる。なお，

被告らも，同段落に当該測定方法・条件が記載されていること自体は争って

いないものと思われる。 

そして，前記４(2)イ(ｱ)で説示したところに照らせば，測定エリアを「２

４０μｍ×１８０μｍ」として１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測15 

定する場合，レンズの倍率は自ずと特定されるものと認められる。また，被

告らが提出する測定実験（乙６０）においても，レンズの倍率（１０．１倍，

２７．５倍，５０．４倍）に応じて，測定エリアを変えている（それぞれ６

２４×４６８μ㎡，２３０×１７２μ㎡，１２６×９４μ㎡）ことからすれ

ば，計測エリアに応じてレンズの倍率を特定することは技術常識であるとい20 

える。 

以上からすれば，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本

件発明１を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである

と認められる。 

なお，被告らは，測定結果（乙５８，６０）を理由に，１０μｍピッチに25 

おけるスペクトル密度は，測定方法・条件によって値が大きく変動すると主
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張するが，上記のとおり，測定エリアを「２４０μｍ×１８０μｍ」として

測定することは明確であるから，その主張の前提を欠く。また，乙５８の測

定結果は，前記４(2)ウのとおり，信用することができない。さらに，被告

らは，測定結果（甲９２）を理由に，同一のサンプルを，同一の測定条件で

測定した場合であっても，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペク5 

トル密度が，構成要件１Ｃが規定する数値範囲に入る場合と入らない場合が

あるなどとも主張するが，甲９２の測定結果はいずれも構成要件１Ｃが規定

する数値範囲内のものであるし，構成要件１Ｃの規定する数値範囲に照らし

て，測定結果の相違が殊更に大きなものとはいえないから，その主張は採用

できない。 10 

さらに，第３事件における補充主張についてみるに，被告らは，３つのサ

ンプルについて，株式会社三井化学分析センターに依頼して，バックコート

層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定した結果（乙Ａ５な

いし７）によれば，対物レンズ５０倍，中間レンズ０．５倍の組合せを用い

た場合にクレームの数値範囲内であったとしても，対物レンズ５０倍，中間15 

レンズ１倍の組合せを用いた場合にはクレームの数値範囲を上回ってしまう

場合があると考えられ，同一の磁気テープを測定しても，測定条件により構

成要件１Ｃの数値範囲に入る場合と入らない場合があると主張する。しかし，

前記４(2)（争点３－２）説示のとおり，当該測定において，対物レンズ５

０倍，中間レンズ１倍の組合せを用いることは相当でないことから，被告ら20 

の上記主張はその前提を欠く。 

また，被告らは，第１事件及び第２事件において原告が証拠として提出し

た実験報告書によると，測定用サンプルの１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度の値は，最も低いものは４１６８７ｎ㎥であるのに対し，最も高いも

のは５０１１９ｎ㎥であり，本件発明１の構成要件Ｃが規定する数値範囲の25 

幅（６００００ｎ㎥）の約１４％に相当するような違いが生じているから，
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当業者としては，１０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定しても，当

該磁気テープが構成要件Ｃを充足するか否かを判断することができない場合

があると主張する。しかし，上記の「４１６８７ｎ㎥」と「５０１１９ｎ㎥」

は，ともに，構成要件Ｃの数値範囲である「２００００～８００００ｎ㎥」

の中央付近に位置する値であって，また，その差も，構成要件Ｃの範囲に対5 

して格別に大きいとはいえないから，上記測定結果から，磁気テープが構成

要件Ｃを充足するか否かを判断できないということはできない。 

したがって，被告らの第３事件における補充主張も採用できない。よって，

被告らの実施可能性要件違反をいう上記主張はいずれも採用できない。 

(3) 明確性要件違反（無効理由１－３）（争点６－３）について 10 

被告らは，構成要件１Ｂ及び１Ｃは不明確であるから，これらの構成要件

を含む本件発明１－１及び１－２も不明確であり，本件特許１には明確性要

件違反（特許法３６条６項２号）の無効理由が存在すると主張する。 

しかしながら，明確性要件違反の理由として主張する内容は，実施可能要

件違反（無効理由１－２）において主張することと同じであるところ，その15 

理由が認められないことは前記(2)のとおりである。また，構成要件１Ｂ及

び１Ｃは，磁気記録テープの構成を規定するもので，１０μｍピッチにおけ

るスペクトル密度の測定方法・条件を規定するものではないところ，磁気記

録テープの構成として構成要件１Ｂ及び１Ｃが不明確であるとは認められな

い。 20 

よって，本件発明１－１及び１－２が不明確であるとは認められず，被告

らの明確性要件違反をいう上記主張は採用できない。 

第３事件における補充主張についても，前記(2)説示に照らして採用でき

ない。 

(4) サポート要件違反（無効理由１－４）（争点６－４）について 25 

被告らは，本件発明１－１及び１－２がバックコート層の１０μｍピッチ
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におけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，本件

明細書１の記載からは不明であるから，本件明細書１の記載に接した当業者

は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはで

きないし，また，出願時の技術常識に照らしても，当業者は，本件発明１－

１及び１－２が発明の課題を解決すると認識することはできないから，本件5 

特許１にはサポート要件違反の無効理由が存在すると主張する。 

そこで検討するに，被告らは，本件明細書１において実施例１～９及び比

較例１～９の各磁気テープの電磁変換特性を示す値として測定されている「Ｂ

Ｂ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮＲ」が，具体的に何を示す数値であるのか不明

であるとか，本件明細書１の表１でこれらの値がマイナスとなることが疑問10 

であるなどと主張しているが，本件明細書１の段落【０００６】，【０００

８】，【００１０】，【０１１２】の記載によれば，「ＢＢ－ＳＮＲ」が広

範囲のノイズ，「Ｋ－ＳＮＲ」が特定周波数近傍のノイズであるものと認め

られる。また，ＳＮＲがデシベル（ｄＢ）で表されていることからすれば，

マイナス値を取り得ることも自然なことといえる。 15 

また，被告らは，本件明細書１・表１の記載について不合理な点があるこ

とを指摘するが，同表からは，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μ

ｍピッチにおけるスペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フ

ェライト粉末の平均板径のそれぞれが本件発明１－１に規定された範囲内で

ある実施例は，比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取20 

ることができる。したがって，本件発明１－１及び１－２には，本件明細書

１の発明の詳細な説明の記載により，当業者が発明の課題（段落【０００６】，

【０００７】）を解決できるものと認識できない範囲が含まれるものとは認

められない。 

なお，被告らは，実施例５及び７から仮想例を想定し，その仮想例が構成25 

要件に記載された数値範囲内であるにもかかわらず，不合格になる蓋然性が
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高いとも主張するものの，当該仮想例は，あくまで被告らの推測に基づくも

のであって，そのような結果となることを認めるに足りる証拠はない。 

さらに，第３事件における補充主張についてみるに，まず，被告らは，当

業者がクレームの文言を充足する全ての磁気テープにおいて，常に本件発明

１の効果を奏すると理解することはできないと主張する。しかし，本件発明5 

１は，「裏写り」が長期保存後や高温保存後に顕著に発生するという課題（本

件明細書１の段落【０００６】）を解決するためになされたものであって，

本発明者らが，磁性層表面のうねり成分を制御するとともに，バックコート

層表面の１０μｍピッチのうねりをコントロールすることにより，長期保存

時又は高温保存時の磁性層の裏写りを抑制できることを見出し，その知見に10 

基づき完成されたもの（段落【０００８】）である。そして，本件明細書１

の表１には，磁性層及びバックコート層のＰＳＤを本件発明１の数値範囲内

に制御した実施例は，保存前後の電磁変換特性の変化が小さかったことが示

されており，当該実施例が，本件発明１が上記課題を解決することを裏付け

ていることは明らかである。したがって，当業者は，本件発明１が一般的に15 

上記課題を解決すると認識できるものというべきである。 

また，被告らは，原告は，本件基礎出願明細書（乙Ａ１１）に記載された

比較例１は，本件特許１の請求項１が規定する数値範囲内にある磁気テープ

であるにもかかわらず，高温保存後の電磁変換特性を良好に維持することが

できるという本件発明１の作用効果を奏しないと主張する。そこで，乙Ａ１20 

１を参照すると，優先基礎出願に記載された課題は，「高温保存前後で変わ

らず優れた電磁変換特性を有する磁気記録媒体を提供すること」（段落【０

０１１】）であり，また，優先基礎出願の特許請求の範囲に記載された発明

が該課題を解決することを裏付ける実施例・比較例に対する評価方法は，各

実施例・比較例を６０℃，１０％で１週間保存後，それぞれのＢＢ－ＳＮＲ，25 

Ｋ－ＳＮＲを測定し，該測定値に基づいて優劣の判断がされている（段落【０
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０９２】～【００９５】，表1）と認められる。一方，本件明細書１を参照

すると，本件発明１が解決しようとする課題は，「長期保存または高温保存

前後で変わらず優れた電磁変換特性を有する磁記録媒体を提供すること」（段

落【０００７】）であり，また，本件発明１が当該課題を解決することを裏

付ける実施例・比較例に対する評価方法は，各実施例・比較例を６０℃，１5 

０％で１週間保存し，保存前後のそれぞれのＢＢ－ＳＮＲ，Ｋ－ＳＮＲを測

定し，保存後のＳＮＲ測定値だけではなく，保存前後のＳＮＲ測定値の変化

幅も合わせて優劣の判断がなされている（段落【０１１２】～【０１１６】，

表１）と認められる。このように，本件発明１と優先権基礎出願の特許請求

の範囲に記載された発明とは，「解決しようとする課題」及び「実施例・比10 

較例」の評価方法が同一でない以上，本件基礎出願明細書に記載された比較

例１が，本件発明１の作用効果を奏しないとは認めるに足りない。 

よって，被告らのサポート要件違反をいう上記主張はいずれも採用できな

い。 

(5) サポート要件違反（無効理由１－５）（争点６－５）について 15 

被告らは，本件発明１－１及び１－２がバックコート層の１０μｍピッチ

におけるスペクトル密度の値それ自体に着目することの技術的意義は，本件

明細書１の記載からは不明であり，当業者は，本件発明１－１及び１－２が

発明の課題を解決すると認識することはできず，また，出願時の技術常識に

照らしても，当業者は，本件発明１－１及び１－２が発明の課題を解決する20 

と認識することはできないから，本件特許１にはサポート要件違反の無効理

由が存在すると主張する。 

そこで検討するに，本件明細書１には，発明が解決しようとする課題とし

て，「バックコート層を有する磁気記録媒体では，磁性層の表面性を制御す

るだけでは，製造過程で磁気記録媒体をロール状態で保存したり，製品化後25 

磁気テープをリールハブに巻いた状態で保存すると，バックコート層の突起
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が磁性層表面に転写し，微小な凹みを形成する，いわゆる「裏写り」が発生

する。この裏写りにより，電磁変換特性，特に，ＢＢ－ＳＮＲ及びＫ－ＳＮ

Ｒ（近傍ノイズ）が劣化するという問題が生じる。裏写りは，長期保存後や

高温保存後に顕著に発生するため，バックコート層を有する磁気記録媒体で

は，初期状態の磁性層の表面性を制御したとしても，保存後に裏写りによっ5 

て粗面化してしまうという問題がある。」（段落【０００６】）と記載され

ており，本件発明１は，「裏写り」により「ＢＢ－ＳＮＲ」及び「Ｋ－ＳＮ

Ｒ」（近傍ノイズ）が劣化するという問題が生じ，「裏写り」は，長期保存

後や高温保存後に顕著に発生するという課題を解決するためになされたもの

と理解できる。 10 

そして，本件明細書１には，課題を解決する手段として，「磁性層表面の

うねり成分を制御するとともに，バックコート層表面のうねり成分，特に１

０μｍピッチのうねりをコントロールすることにより，長期保存時又は高温

保存時の磁性層の裏写りを抑制できることを見出した。」（段落【０００８】）

と記載され，また，本件明細書１の表１から，磁性層及びバックコート層の15 

ＰＳＤを本件発明１の数値範囲内に制御した実施例では，保存前後の電磁変

換特性の変化が小さかったことが示されている。 

したがって，このような本件明細書１の記載からすれば，当業者は，本件

発明１－１及び１－２により発明の課題を解決することができるものと認識

することができるといえる。 20 

被告らは上記サポート要件違反の理由としてるる主張するが，上記説示に

照らし，いずれも採用できない。 

(6) 磁気テープ２に基づく進歩性欠如（無効理由１－６）（争点６－６）につ

いて 

被告らは，本件発明１は，本件特許１の優先日（平成１８年３月３１日）25 

前に公然実施された磁気テープ２に基づく引用発明２及び周知技術に基づい
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て当業者が容易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く（特

許法２９条２項，同条１項２号）と主張する。 

ア 磁気テープ２について 

証拠（乙７４，９０）によれば，製品名を「ＬＴＸ４００Ｇ」とし，ロ

ット番号を「１Ａ４５２Ｐ００７０４」とする磁気テープカートリッジ（磁5 

気テープ２）が，平成１６年１２月に製造されたことが認められる。同テ

ープはサンプルとして未使用のまま保管されていたものと認められる（弁

論の全趣旨）から，同テープと同様の構成を有する製品名を「ＬＴＸ４０

０Ｇ」とする製品が製造・販売されていたものと認められる。 

よって，磁気テープ２は本件特許１の優先日以前に実施されていたもの10 

と認められる。 

イ 磁気テープ２の測定結果について 

前記４(2)イ(ｱ)で説示したように，非接触光学式粗さ測定機による粗さ

測定においては，磁気テープのような反射率が低いサンプルについて，１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度を測定する場合には，５倍や１０倍15 

の対物レンズでは集光率が低く不正確な測定しかできないため，できる限

り倍率の大きなレンズを選択すべきであるところ，測定面積を「２４０μ

ｍ×１８０μｍ」付近とすることも考慮すれば，Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２００

０及び同社製ＮＴシリーズの測定器においては最大倍率である５０倍の対

物レンズを選択すべきであること，測定機のキャリブレーションを行った20 

上で，対物レンズを調整すること（測定サンプルの表面に対物レンズのフ

ォーカスを合せた状態で，かつ，コントラストの高い干渉縞が発生する状

態（測定サンプル表面からの反射光と参照面からの反射光の光路長がほぼ

等しくなるように設定された状態）となるように参照面の位置を調整する

こと）が必要である。これを磁気テープ２の測定（乙９０，１０１）につ25 

いてみると，対物レンズとして１０倍のレンズが使用されている上に，対
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物レンズの調整が行われたかどうか不明であるから，適切な測定条件によ

ってなされたものとは認められず，その結果は信用することができない。 

ウ 磁気テープ２に基づく引用発明 

仮に，上記イの点をおくとすると，磁気テープ２に基づく引用発明（引

用発明２）は以下のとおりと認められる（乙７５，７６，９０，１０１）。 5 

「ベースフィルムの一方の面に，強磁性金属粉末及び結合剤を含む磁性

層を有し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録テープであって，

磁性層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１０００

０ｎ㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲である磁気記録テープであっ10 

て，再生ヘッドとしてＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおい

て使用される磁気記録テープ。」 

エ 本件発明１－２と引用発明２の一致点・相違点 

本件発明１－２と引用発明２の一致点・相違点は以下のとおりと認めら

れる。 15 

(ｱ) 一致点 

非磁性支持体の一方の面に，強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層を有

し，他方の面にバックコート層を有する磁気記録媒体であって，磁性層

表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度は８００～１００００ｎ

㎥の範囲であり，バックコート層の１０μｍピッチにおけるスペクトル20 

密度は２００００～８００００ｎ㎥の範囲であることを特徴とする磁気

記録テープである点。 

(ｲ) 相違点 

a 相違点１ 

本件発明１－２では，強磁性粉末として，平均板径が１０～４０ｎ25 

ｍの範囲の六方晶フェライト粉末を使用しているのに対し，引用発明
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２では，強磁性粉末として，強磁性金属粉末を使用している点。 

b 相違点２ 

本件発明１－２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の

中心面平均表面粗さＲａが０．５～２．５ｎｍの範囲であるのに対し，

引用発明２では，原子間力顕微鏡によって測定される磁性層の中心面5 

平均表面粗さＲａは不明である点。 

c 相違点３ 

本件発明１－２では，磁気記録テープは再生ヘッドとして巨大磁気

抵抗効果型磁気ヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用

されるのに対し，引用発明１では，磁気記録テープは再生ヘッドとし10 

てＭＲヘッドを使用する磁気信号再生システムにおいて使用される点。 

オ 上記各相違点の容易想到性 

上記相違点１及び２は，本件発明１－２と磁気テープ１に基づく引用発

明１との相違点と同じであるところ，前記(1)エ(ｱ)及び(ｲ)で説示したよう

に，少なくとも上記相違点１及び２に係る構成が当業者にとって容易想到15 

であったものと認めることはできない。 

カ 以上から，本件発明１－１及び１－２は，引用発明２及び周知技術に基

づいて当業者が容易に想到し得たものと認めることはできず，被告らの磁

気テープ２に基づく進歩性欠如の主張は採用できない。 

(7) 実施可能要件違反（無効理由１－７）（争点６－７）について 20 

被告らは，本件明細書１の段落【００１３】に記載のある測定条件を，「１

０μｍピッチにおけるスペクトル密度」のクレーム文言中に読み込むという

クレーム解釈を採用した場合には，「１０μｍピッチにおけるスペクトル密

度」を測定する際に用いる測定機器は入手不可能な「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０

００」に限定されることになるし，仮にそうでないとしても，測定エリア（測25 

定面積）を「２４０μｍ×１８０μｍ」として測定することが可能な非接触
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光学式粗さ測定機で入手可能なものは存在せず，いずれにしても，磁気テー

プが構成要件１Ｂないし１Ｃを充足するか否かを判断することはできないか

ら，結局，本件発明１－１及び１－２は実施不能であることに帰するため，

本件特許１には実施可能要件違反の無効理由が存在すると主張する。 

そこで検討するに，前記３(1)オ及び５(2)のとおり，本件明細書１の段落5 

【００１３】には，「非接触光学式粗さ測定機（装置：ｗｙｋｏ社製ＨＤ２

０００）を用い，測定面積２４０μｍ×１８０μｍで媒体の長手方向の表面

粗さのプロファイルデータをフーリエ変換処理したものを平均化し周波数分

析結果を得る。この分析結果から，各波長での強度を算出し１０μｍピッチ

にあたる強度を求める。これをＰＳＤ（１０μｍ）とする。」との記載があ10 

り，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクト

ル密度の測定方法・条件が記載されているものと認められるところ，これは

あくまで【発明を実施するための最良の形態】として記載されたものである

から，同記載をもって，測定機器が「Ｗｙｋｏ社製ＨＤ２０００」に限定さ

れるものとは認められないし，また，測定エリアについても，厳密に「２４15 

０μｍ×１８０μｍ」に限定されるものとは認められず，それに近い測定エ

リアを設定することも可能であると解される（被告らは，「２４０μｍ×１

８０μｍ」に近い測定エリアでは適切に測定できないことを立証していない。）。 

したがって，被告らの実施可能性要件違反をいう上記主張は，その前提を

欠くため，採用できない。 20 

(8) 乙２８文献に基づく新規性欠如（無効理由１－８）（争点６－８）につい

て 

ア 被告らが新規性欠如の根拠として主張する乙２８文献（特開２００１－

１１００３２号公報，平成１３年４月２０日公開）の実施例１２について

の記載を検討すると，被告らも自認するとおり，①実施例１２の磁気テー25 

プについては，磁性層の中心面平均表面粗さＲａは１．８ｎｍであり，バ
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ックコート層の中心面平均表面粗さＲａは４．０ｎｍであること（段落【０

１０３】，【表２】）が開示されているが，これは，ＷＹＫＯ社製ＴＯＰ

Ｏ３Ｄを用いて３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法で測定した中心面平均表面粗さＲａで

あって（段落【００１１】【００２４】【００７４】【００８２】参照），

乙２８文献には，実施例１２の磁気テープについて，原子間力顕微鏡によ5 

って測定した中心面平均表面粗さＲａの値についての明示的な記載は存在

しないこと，②乙２８文献には，実施例１２の磁気テープの磁性層表面及

びバックコート層表面の１０μｍピッチにおけるスペクトル密度について

の明示的な記載は存在しないことが認められる。 

イ そして，被告らは，上記①の点について，磁気テープ表面の中心面平均10 

表面粗さＲａを原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定すること自体は，

本件特許の優先日前から周知であったところ，同一の物体表面を３Ｄ－Ｍ

ＩＲＡＵ法で測定した場合と，原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）で測定した場合

とで，異なるＲａの値が得られるものではないと主張する。 

しかしながら，証拠（甲Ａ１０，１１）によれば，原子間力顕微鏡（Ａ15 

ＦＭ）による測定とは，探針と試料表面を微小な力で接触させ，探針が先

端に取り付けられたカンチレバーのたわみ量が一定になるように，探針・

試料間距離をフィードバック制御しながら水平に走査し，表面形状を検出

するという，接触式の測定方法であること，一方，３Ｄ－ＭＩＲＡＵ法と

は，参照面と試料面の配置をミラウ型にした干渉計を用いて行う，非接触20 

式の測定方法であり，試料面からの反射光と参照面からの反射光との光路

差により干渉像（縞）を発生させ，これにより表面形状を測定するもので

あることが認められ，両者は測定原理が異なるし，前者の方が後者よりも

より高い解像度で測定することが可能であると考えられることから，両者

により同一の測定値が得られるとは認めるに足りない。 25 

また，被告らは，上記②の点について，乙Ａ４（Ｈ陳述書），乙Ａ１２・
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４８（Ｆ教授鑑定意見書）に基づき，磁気テープの表面（磁性層又はバッ

クコート層表面）のＲａの値と，当該表面のスペクトル密度の値との間に

は，一定の相関関係が存在し，Ｒａが決まれば，これに基づいてスペクト

ル密度の値を推定することが可能であるところ，推定された実施例１２の

磁気テープのスペクトル密度の値は，本件発明１が規定する範囲内である5 

と主張する。 

しかしながら，乙Ａ４，乙Ａ１２・４８は，いずれも本件特許１の優先

日（平成１８年３月３１日）から１０年以上も経過した後である平成３０

年になって作成されたものであるところ，被告らが主張する上記の「相関

関係」や「ＰＳＤの推定」が，本件特許１の優先日以前に，当業者におい10 

て技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。 

また，乙Ａ４，乙Ａ１２・４８の内容について検討しても，被告らが主

張する実施例１２の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」は，あく

までも被告らが抽出した複数のサンプルに基づく「推測値」にすぎないし，

該実施例１２の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」として，当該15 

「推測値」どおりの値が得られるのか検証されてもいないから，該実施例

１２の「１０μｍピッチにおけるスペクトル密度」が，本件発明１の数値

範囲内であるとは未だ認めるに足りない。 

ウ したがって，少なくとも上記①及び②の点は，本件発明１と乙２８発明

との相違点であると認められるから，乙２８発明に基づく本件発明１の新20 

規性欠如の主張は理由がない。 

(9) 小括 

以上から，本件特許１には無効理由は存在しないから，本件特許１が特許

無効審判により無効とされるべきものとは認められない。 

６ 争点７（本件特許２に無効理由が存するか）について 25 

本件特許権２の侵害に基づく請求については，事案に鑑み，争点７－１（乙
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４５文献に基づく進歩性欠如（無効理由２－１））から判断する。 

(1) 乙４５文献の記載 

本件特許２の優先日（平成１３年７月３０日）前である平成１３年３月３

０日に公開された乙４５文献（特開２００１－８４５４９）には，以下の記

載がある。 5 

ア 発明の詳細な説明 

「本発明は，塗布型の高記録密度の磁気記録媒体に関する。本発明は，

特に磁性層と実質的に非磁性の下層を有し，最上層に強磁性金属粉末を含

む，リニアサーペンタイン方式の記録再生システム用の磁気記録媒体に関

する。」（段落【０００１】） 10 

イ 従来の技術 

「磁気テープの利用分野において，コンピュータ用の外部記憶媒体とし

てのバックアップテープが実用化されている。近年，コンピュータの情報

処理量の増大により，バックアップテーープへの大容量化，高密度化の要

求が高まっている。」（段落【０００２】） 15 

ウ 発明が解決しようとする課題 

「従来，ＲＬＬ２－７変調方式を用いて磁気テープにブロック単位でデ

ータが書き込まれる際に，致命的エラーが多発することがあった。この致

命的エラーとは，書き込み直後の読み出し検査時に訂正不可能なエラーが

発生し，別箇所に再書き込み（リライト）することを示すが，この場合当20 

然記録再生システムとしては，記憶容量及び転送レートの悪化につながり

実害となっていた。」（段落【０００８】） 

「本発明の目的は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタ

イン方式の記録再生システムにおいて，実害に結びつく致命的エラーを改

良した塗布型磁気記録媒体を提供することにある。」（段落【０００９】） 25 

エ 課題を解決するための手段 
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「本発明者は鋭意検討した結果，ヘッドと磁気テープの相対スピードが

５ｍ／ｓ以下で，最短記録波長１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を採用

したリニアサーペンタイン方式の磁気記録システムにおいて，ＲＬＬ２－

７変調後の特定データパターンにてエラーが多発する原因を，ヘッドと磁

気テープ間のスペーシングについて鋭意検討した結果，磁性層の特定深さ5 

の凹みによる影響が顕著であることを見いだし，本発明に至った。」（段

落【００１０】）。 

「すなわち，本発明は，支持体上に強磁性粉末および結合剤を主体とす

る磁性層が形成されてなる磁気記録媒体であって，ＲＬＬ２－７変調方式

を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録再生システムに供される10 

ものであり，前記磁性層表面には非接触型表面粗さ計により測定された，

５０ｎｍ以上の深さを有する凹みが１０個／４６２３７．５μ㎡以下であ

り，且つ最大深さＲｖが１００ｎｍ以下であることを特徴とする磁気記録

媒体である」（段落【００１１】）。 

「本発明において，凹みの深さとは，ＷＹＫＯ製ＮＴ－２０００を用い15 

て３次元表面粗さを測定し，磁性層表面粗さの平均面から凹み最深部まで

の距離をいう」（段落【００１５】）。 

「ヘッドと磁気テープの相対スピードが５ｍ／ｓ以下で，最短記録波長

１μｍ以下のＲＬＬ２－７変調方式を採用したリニアサーペンタイン方式

を採用した磁気記録システムにおいて，磁性層表面の凹みの深さが実害に20 

結びつく要因としては，リニアサーペンタイン方式の特徴であるヘッドと

磁気テープの接触条件の低下と，ＲＬＬ２－７変調方式の組み合わせによ

ると推測される。ヘッドと磁気テープの接触条件の低下により，ある深さ

以上の凹みではスペーシングロスが増大して瞬間的な出力低下が発生する。

一般の磁気テープでは磁性層表面はクリーニングや研磨などの表面処理に25 

より異物や突起はある程度除去されているが，凹みについては除去不可能
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である。更に，記録するデータパターンで顕著な差が見られることから，

ＲＬＬ２－７変調での影響が推測される。ＲＬＬ２－７変調方式では８－

１０変換等に比較してランレングスの遷移が大きくなり，データパターン

によってはピークシフトの影響が大きくなり，前述の瞬間的な出力低下と

組み合わさることによってドロップアウトに至り，凹みがある個数以上に5 

なるとドロップアウトによるエラーの訂正が不可能となり，実害エラーに

至ると予想される。」（段落【００１６】） 

オ 発明の実施の形態 

「本発明の磁気記録媒体は，非磁性支持体上に少なくとも２層の塗膜，

すなわち，下層非磁性層と膜厚０．３μｍ以下の上層磁性層とがこの順で10 

設けられており，非磁性支持体の下面側には，必要に応じてバックコート

層が設けられる。」（段落【００１７】）。 

「非磁性層にはカーボンブラック以外にも各種無機質粉末を用いること

ができ，例えば針状の非磁性酸化鉄（α－Ｆｅ2 Ｏ3 ）などを用いること

ができる。ただし，球状の超微粒子酸化鉄を用いることにより高分散性が15 

得られ，非磁性層における粒子の充填率を大きくすることができる。この

ため，非磁性層自体の表面性が良化し，ひいては磁性層の表面性が良好と

なり，電磁変換特性が向上する。」（段落【００２０】） 

「下層非磁性層の厚さは，通常，０．１～２．５μｍ，好ましくは０．

３～２．３μｍである。非磁性層が薄すぎると，非磁性支持体の表面性の20 

影響を受けやすくなり，その結果，非磁性層の表面性が悪化して磁性層の

表面性も悪化しやすくなり，電磁変換特性が低下する傾向にある。」（段

落【００３２】） 

「上層磁性層は，少なくとも強磁性粉末，結合剤樹脂および研磨材を含

有する。本発明においては，強磁性粉末として，金属合金微粉末または六25 

方晶形板状微粉末を用いることが好ましい。」（段落【００３３】） 
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「強磁性粉末の含有量が多すぎると，結合剤の含有量が減少するためカ

レンダ加工による表面平滑性が悪化しやすくなり，一方，少なすぎると，

高い再生出力が得られない。」（段落【００３４】） 

「研磨材の平均粒径は，例えば０．０１～０．２μｍであり，０．０５

～０．２μｍであることが好ましい。平均粒径が大きすぎると，磁性層表5 

面からの突出量が大きくなって，電磁変換特性の低下，ドロップアウトの

増加，ヘッド摩耗量の増大等を招く。」（段落【００４０】） 

「バックコート層が厚すぎると，媒体摺接経路との間の摩擦が大きくな

りすぎて，走行安定性が低下する傾向にある。一方，薄すぎると，非磁性

支持体の表面性の影響でバックコート層の表面性が低下する。このため，10 

バックコートを熱硬化する際にバックコート層表面の粗さが磁性層表面に

転写され，高域出力，Ｓ／Ｎ，Ｃ／Ｎの低下を招く。また，バックコート

層が薄すぎると，媒体の走行時にバックコート層の削れが発生する。」（段

落【００４８】） 

(2) 本件発明２－２と乙４５発明の一致点及び相違点 15 

本件発明２－２と乙４５発明の一致点及び相違点は以下のとおりである。 

ア 一致点 

磁気記録媒体に最小記録ｂｉｔ長５０～５００ｎｍで磁気信号を記録し，

該記録された信号を再生ヘッドを用いて再生する磁気記録再生システムで

あって，前記磁気記録媒体は，非磁性支持体上に非磁性粉末と結合剤とを20 

含む非磁性層と六方晶フェライト粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順

に有し，前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さ

を有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下であることを特徴とす

る磁気記録再生システムであって，前記磁気記録媒体は磁気テープである

磁気記録再生システムである点。 25 

イ 相違点 
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(ｱ) 相違点１ 

本件発明２－２では，磁気記録媒体に「記録された信号をＭＲヘッド

を用いて再生する磁気記録再生システム」であるのに対し，乙４５発明

では，用いる再生ヘッドの種類に限定がない点。 

(ｲ) 相違点２ 5 

本件発明２－２では，「磁性層表面の中心面平均粗さＳＲａが１．０

～６．０ｎｍの範囲である」のに対し，乙４５発明では，磁性層表面の

中心面平均粗さは不明である点。 

ウ 補足説明 

(ｱ) 原告は，乙４５文献の段落【００１０】には，最短記録波長は「１μ10 

ｍ」ではなく「１μｍ以下」と記載されており，最短記録波長が特定さ

れない限り，乙４５に記載の最短記録波長と凹みの関係が本発明の構成

要件２Ｃ－１を満たすか否かを判断することはできないから，一致点と

して「前記磁性層表面に存在する最小記録ｂｉｔ長の１／３以上の深さ

を有する凹みの数が１００個／１００００μ㎡以下である」という認定15 

は，誤りであると主張する。 

しかしながら，「１μｍ以下」には「１μｍ」が含まれることは明ら

かであり，乙４５文献の段落【００１０】には，最短記録波長を「１μ

ｍ」とする構成が開示されているといえる。そして，一般に「最小記録

ｂｉｔ長とは，システムとして記録される信号の最短波長の１／２の長20 

さをい」うとされている（弁論の全趣旨。本件明細書２・段落【００１

１】も参照。）ところ，最短記録波長が１μｍである場合（乙４５文献・

段落【００１０】）には，最小記録ｂｉｔ長は５００ｎｍとなり，その

１／３は約１６７ｎｍである。そして，５０ｎｍ以上の深さを有する凹

みの数が１０個／４６２３７．５μ㎡以下であること（乙４５文献・段25 

落【００１１】）は，１６７ｎｍ以上の深さを有する凹みの数も１０個
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／４６２３７．５μ㎡以下であることを含み，４６２３７．５μ㎡の領

域に１６７ｎｍ以上の深さを有する凹みの数が１０個以下であることは，

４６２３７．５μ㎡よりも狭い１００００μ㎡の領域に存在する１６７

ｎｍ以上の深さを有する凹みも１０個以下であるといえる。 

したがって，乙４５文献には，「前記磁性層表面に存在する最小記録5 

ｂｉｔ長の１／３以上の深さを有する凹みの数が１００個／１００００

μ㎡以下である」という構成が開示されているといえる。これに反する

原告の主張は採用できない。 

(ｲ) 原告は，相違点１について，乙４５発明 は，ＲＬＬ２－７変調方式を

採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録再生システムであり（シ10 

ステム／フォーマットはＤＬＴシステム），インダクティブヘッドが用

いられるシステムである（ＭＲヘッドが用いられることはない）から，

乙４５発明に用いる再生ヘッドの種類に限定がないとする被告らの認定

は誤っていると主張する。 

しかしながら，乙４５文献の段落【０００８】，【００１０】，【０15 

０１６】を参照すると，乙４５発明は，ＲＬＬ２－７変調方式を採用し

たリニアサーペンタイン方式のシステムにおいて，データを書き込んだ

際エラーが多発するという課題を解決するためになされたものであって，

上記システムが「インダクティブヘッド」（磁気誘導ヘッド）を前提と

したシステムであることや，上記課題が「インダクティブヘッド」に起20 

因することなどは全く記載されていないし，さらに，乙４５文献には，

「ヘッド」が「インダクティブヘッド」であることを示唆する記載も見

当たらない。 

そして，乙４５文献の「ＤＬＴシステム」に関する「近年のバックア

ップテープフォーマットでの変調方式を表１に示す。」（段落【０００25 

６】），「このロールを２４時間常温にて放置後，（中略）ロールを１
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／２インチ幅に切断してＤＬＴカートリッジに組み込み，磁気テープサ

ンプルとした。」（段落【００７８】），「使用ドライブ：Ｑｕａｎｔ

ｕｍ社製ＤＬＴ－７０００（ＤＬＴ５モード）」（段落【００８１】）

等の各記載からすれば，「ＤＬＴシステム」は，「ＲＬＬ２－７変調方

式を採用したリニアサーペンタイン方式の磁気記録システム」の一例に5 

すぎず，乙４５発明が，当該「ＤＬＴシステム」に限定される理由は見

当たらない。 

また，一般に「ＲＬＬ２－７変調方式」及び「リニアサーペンタイン

方式」において「インダクティブヘッド」が必須であることを裏付ける

証拠は何ら存在しない。 10 

以上からすれば，乙４５発明はインダクティブヘッドが用いられるシ

ステムであるとはいえず，原告の主張は採用できない。 

(ｳ) 原告は，相違点２について，乙４５発明が「磁性層の最大深さ１００

ｎｍ以下」との構成を不可欠なものとして採用していることを捨象して

いるなどと主張する。 15 

しかしながら，乙４５発明における「最大深さ」は，「５０ｎｍ以上

の深さを有した凹み」の中で「最大の深さ」を指すものであること（段

落【００１５】）からすれば，本件発明２の「中心面平均粗さ」との対

比において，乙４５発明における「最大深さ」を相違点として挙げる必

要はないから，原告の主張は採用できない。 20 

(3) 上記各相違点の容易想到性 

ア 相違点１について 

(ｱ) 判断 

ＭＲヘッドは，インダクティブヘッドに比べて数倍の再生出力が得ら

れ，磁気記録媒体ノイズを小さくしてＳＮ比を向上させることで，高密25 

度記録特性を向上できることは，本件特許２優先日時点で周知であった
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と認められる（乙２４（特開２０００－２９３８４５）・段落【０００

４】，乙４６（特開平１０－３０２２４３）・段落【０００９】，乙４

８（特開平１１－２５０４４９）・段落【０００２】，乙５３（特開２

０００－９９９４０）・段落【００１６】，【００１７】，乙５４（特

開２０００－３１５３１２）・段落【０００２】，【０００３】，乙５5 

５（特開２００１－４３５２５）・段落【０００２】，【０００３】）。 

そして，乙４５文献の「【従来の技術】（中略）近年，コンピュータ

の情報処理量の増大により，バックアップテープへの大容量化，高密度

化の要求が高まっている。」（段落【０００２】），「強磁性粉末の含

有量が多すぎると，結合剤の含有量が減少するためカレンダ加工による10 

表面平滑性が悪化しやすくなり，一方，少なすぎると，高い再生出力が

得られない。」（段落【００３４】）との記載からすれば，乙４５発明

においても，高密度記録特性の向上という課題があり，再生ヘッドとし

てＭＲヘッドを用いることの動機付けが存在する。 

以上からすれば，本件特許２の優先日当時，乙４５発明の再生ヘッド15 

としてＭＲヘッドを採用することは当業者が容易に想到し得たものと認

められる。 

(ｲ) 原告の主張について 

a 原告は，本件発明２が前提とするシステムは，ＭＲヘッドを用いて

再生する，磁気記録再生システムであるのに対し，乙４５発明は，Ｒ20 

ＬＬ２－７変調方式とインダクティブヘッドを採用したリニアサーペ

ンタイン方式の記録再生システムを前提とするから，乙４５発明は，

本件発明２に対する引用発明としての適格を欠く旨主張する。 

しかしながら，前記(2)ウ(ｲ)のとおり，乙４５発明はインダクティ

ブヘッドが用いられるシステムであるとはいえないから，同発明が引25 

用発明としての適格を欠く旨の主張はその前提を欠く。 
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b また，原告は，本件発明２と乙４５発明は，課題，着想（課題解決

の方向付け），課題の解決手段及び効果のいずれも異なるから，当業

者が乙４５発明を出発点として本件発明に容易に想到し得るものでは

ない旨主張する。 

しかしながら，両者とも，磁性層表面の凹みによるスペーシングロ5 

スの増大が課題に影響することに着目し，磁性層表面の凹みの数を制

御することにより，課題を解決するものであること（本件明細書２の

段落【０００６】,【００１０】，【００１１】，乙４５文献の段落【０

０１０】，【００１６】）からすれば，課題解決の方向性が共通して

いるものといえる。そして，相違点１に係る構成が当業者において容10 

易想到であったことは前記(ｱ)のとおりである。 

c また，原告は，磁気記録媒体ノイズの改良という，再生出力が大き

く機器ノイズが小さいＭＲヘッドで顕在化した課題に想い至ることは

なく，ましてや乙４５発明を出発点として，ＭＲヘッドを用いた場合

の磁気記録媒体ノイズの改良という課題を解決する手段である本件発15 

明２の構成を当業者が想到することはない旨主張する。 

しかしながら，媒体ノイズは，ヘッドの種類に関わらず従前から知

られている課題である（弁論の全趣旨）ところ，乙４５文献には，磁

性層の表面を良好とすることで「電磁変換特性」を向上させるという

技術思想が記載されている（段落【００２０】，【００３２】，【０20 

０３４】，【００４０】，【００４８】）。そして，一般に，電磁変

換特性にノイズ特性を含むことは技術常識である。そうすると，乙４

５発明のヘッドとして「ＭＲヘッド」を採用した場合でも，乙４５文

献に，磁性層表面の凹みの数を規定すること，及び，磁性層表面の平

滑性を良好とすることが記載されている以上，乙４５発明により媒体25 

ノイズを低減できることも当業者であれば容易に予測し得たこととい
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える。 

d よって，原告の主張はいずれも採用できない。 

イ 相違点２について 

(ｱ) 判断 

磁気記録媒体の分野において，磁性層表面に起因するスペースロスや5 

ノイズ等を改善するために，磁性層の表面を平滑化することは技術常識

である（弁論の全趣旨）ところ，乙４５文献の「非磁性層自体の表面性

が良化し，ひいては磁性層の表面性が良好となり，電磁変換特性が向上

する。」（段落【００２０】），「その結果，非磁性層の表面性が悪化

して磁性層の表面性も悪化しやすくなり，電磁変換特性が低下する傾向10 

にある。」（段落【００３２】），「強磁性粉末の含有量が多すぎると，

結合剤の含有量が減少するためカレンダ加工による表面平滑性が悪化し

やすくなり，一方，少なすぎると，高い再生出力が得られない。」（段

落【００３４】），「平均粒径が大きすぎると，磁性層表面からの突出

量が大きくなって，電磁変換特性の低下（中略）等を招く。」（段落【０15 

０４０】）との各記載からすれば，乙４５文献には，磁性層表面に存在

する５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数を１０個／４６２３７．５μ

㎡以下とすることに加え，磁性層表面の「粗さ」を調整し，「粗さ」を

良好とする技術思想も含まれているといえる。 

そして，乙５２（特開２００１－１７６０５０）の「磁性層は，（中20 

略）中心面平均表面粗さ（Ｒａ）が，１．０～６．０ｎｍ，好ましくは

５ｎｍ以下，更に好ましくは４ｎｍ以下であることが適当である。上記

中心面平均表面粗さ（Ｒａ）が６．０ｎｍ以下であれば，磁気記録媒体

とヘッドのスペーシングロスを抑制することが可能であり，高い出力と

低いノイズとすることが容易になる。」（段落【００１２】）との記載，25 

乙５０（特開２００１－１６０２１１）の「磁性層の中心面平均表面粗
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さＲａは，（中略）本発明では好ましくは１．０～３．０ｎｍ，更に好

ましくは１．０～２．５ｎｍ，特に好ましくは１．０～２．３ｎｍであ

る。３．０ｎｍを超えると磁気記録媒体とヘッドのスペーシングロスが

大きくなり，出力が低くなる傾向があり，本発明の磁気記録媒体が有す

る媒体性能を発揮することが困難となる傾向がある。」（段落【００４5 

１】）との記載，乙２４（特開２０００－２９３８４５）の「磁性層の

中心面平均表面粗さＲａは，（中略）本発明では好ましくは３．０ｎｍ

以下，更に好ましくは２．７ｎｍ以下，特に好ましくは２．５ｎｍ以下

である。３．０ｎｍを超えると磁気記録媒体とヘッドのスペーシングロ

スが大きくなり，出力が低く，ノイズが高くなり，本発明により得られ10 

る磁気記録媒体が有する媒体性能を発揮出来ない場合がある。」（段落

【０００６】）との記載からすれば，磁性層表面の中心面平均表面粗さ

を，１．０～６．０ｎｍ程度の範囲に設定し，ノイズを低下させ，高い

出力を得ることは，本件特許２の優先日前より慣用的に行われたことと

認められる（上記のほか，乙２６（特開２００１－６７６４６）・段落15 

【０００４】，【００２４】，乙２８（特開２００１－１１００３２）・

段落【００２４】，乙２９（特開２００１－１１８２３５）・段落【０

００４】，【００２６】，乙３０（特開２００１－１１８２３６）・段

落【０００４】，【００２４】，乙５３（特開２０００－９９９４０）・

段落【００４４】）。 20 

以上からすれば，乙４５発明において，中心面平均表面粗さを１．０

～６．０ｎｍ範囲とした場合，「５０ｎｍ以上の深さを有する凹みの数」

を「１０個／４６２３７．５μ㎡以下」に維持するにようにすることは，

当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化・好適化にすぎないといえる。 

したがって，本件特許２の優先日当時，乙４５発明において，磁性層25 

表面の中心面平均表面粗さを，１．０～６．０ｎｍの範囲に設定するこ
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とは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。 

(ｲ) 原告の主張について 

a 原告は，乙４５文献には，磁気記録媒体の中心面平均粗さについて

記載されておらず，乙４５発明において，当業者が磁気記録媒体の磁

性層表面の中心面平均粗さを制御しようとする動機付けられることは5 

ない旨主張する。 

しかしながら，前記(ｱ)のとおり，乙４５文献には，磁性層表面の平

滑性を良好にすることを示唆する記載があること，当該技術分野にお

いて，磁性層表面の平滑性を定量的に示すパラメータとして「中心面

平均粗さ」は普通に知られたものであること（弁論の全趣旨）からす10 

れば，乙４５発明においても，「中心面平均粗さ」を制御する動機付

けは存在している。 

b また，原告は，仮に動機付けられたとしても，乙４５発明の磁性層

表面の凹みの条件はそのままで，乙４９～５２に記載された中心面平

均粗さの数値だけを組み合わせることは不可能である旨主張する。 15 

しかしながら，本件特許２の優先日前において，磁性層表面の状態

を良好とするために，中心面平均表面粗さを１～６ｎｍの範囲程度に

設定することは，慣用的に行われていたことは前記(ｱ)のとおりである。

また，本件明細書２に記載された「ノイズを減少させる」，「出力の

劣化も小さくする」等の作用効果（段落【００１１】～【００１３】）20 

は，磁気テープ全般に求められることであり，顕著なものとはいえな

い。 

そして，乙４５発明における磁気テープの構造（各層の材料の種類，

量，大きさや，各層の厚み）（乙４５文献の段落【００１７】～【０

０５０】），製造工程（乙４５文献の段落【００５１】～【００５９】），25 

及び，凹みの制御方法（乙４５文献の段落【００６０】，【００６１】）
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と，本件発明２の磁気テープ構造（本件明細書２の段落【００１７】

～【００６５】），製造工程（本件明細書２の段落【００６６】～【０

０７３】），及び，凹みの制御方法（本件明細書２の段落【００６２】

～【００６３】）とを比較すると，相当な部分において重複している。 

そうすると，乙４５発明においても，５０ｎｍ以上の深さを有する5 

凹みの数を１０個／４６２３７．５μ㎡以下としつつ，磁性層表面の

状態を良好とするために，中心面平均表面粗さを１～６ｎｍの範囲程

度に設定することは当業者が適宜なし得たことといえる。 

c さらに，原告は，乙４６～４８，乙２４，乙２６～３１及び乙４９

～５２に記載の磁気記録媒体の表面の平均粗さだけを抜き出して，こ10 

れらをひとくくりにして，１．０～６．０ｎｍの範囲とすることが周

知技術であると当業者が認識することはなく，また，これを乙４５発

明に適用しようとすることもない旨を主張する。 

しかしながら，上記各乙号証における「中心面平均表面粗さ」に関

する記載をみると，乙２４（特開２０００－２９３８４５）の段落【０15 

００６】，乙２６（特開２００１－６７６４６）の段落【００３８】，

乙２８（特開２００１－１１００３２）の段落【００２４】，乙２９

（特開２００１－１１８２３５）の段落【００２６】，乙３０（特開

２００１－１１８２３６）の段落【００２４】，乙５０（特開２００

１－１６０２１１）の段落【００４１】には，上限値を越えると磁気20 

記録媒体とヘッドのスペーシングロスが大きくなり，出力が低く，ノ

イズが高くなることが，乙２７（特開２００１－８４５５１）の段落

【００１４】には，下限値未満では表面が平滑すぎて，走行安定性が

悪化し，上限値を越えると，磁性層表面が粗くなり，ノイズが増大す

る傾向があることが，乙４９（特開２０００－２１５４３９）の段落25 

【００２８】には，下限値未満では，磁性層表面が平滑化しすぎ，ヘ
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ッドの接触面積が増大して，アルミシリンダに対する摺動抵抗が大き

くなること，上限値より大きいと，磁性層表面の凹凸により，高い電

磁変換特性を望めないことが，乙５２（特開２００１－１７６０５０）

の段落【００１２】には，上限値以下であれば，磁気記録媒体とヘッ

ドのスペーシングロスを抑制することが可能であり，高い出力と低い5 

ノイズを抑制することが容易になり，下限値以上であれば，固定ヘッ

ドや固定ガイドとの摩擦係数を低く抑え，安定した走行性が得られ易

いことが，それぞれ記載されていることからすれば，上記各乙号証の

「中心面平均表面粗さ」に関る記載は，本件特許２の優先日当時，「中

心面平均表面粗さ」を１～６ｎｍ程度の範囲に設定することにより磁10 

気記録媒体の一般的な作用効果が得られることが周知であったことを

裏付けている。 

d よって，原告の主張はいずれも採用できない。 

(4) 小括 

以上からすれば，本件発明２－１及び２－２は，乙４５発明及び本件特許15 

２の優先日当時における周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たもの

と認められるため，本件特許２は進歩性を欠き（特許法２９条２項，同条１

項１号），特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。よって，

原告は，本件特許２に基づき被告らに対してその権利を行使することができ

ない（特許法１０４条の３）。 20 

７ 争点９（被告らに共同不法行為が成立するか）について 

(1) 本件期間①について 

前記前提事実(5)アのとおり，平成２７年１２月から平成２９年３月まで

（本件期間①），被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ソニーに

販売し，被告ソニーは，被告製品を販売，輸出していたことが認められると25 

ころ，同期間において，被告ＳＳＭＭ及び被告ソニーは，共同して本件特許
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権１を侵害する行為を行っていたものであるから，本件特許権１の侵害につ

いて共同不法行為が成立する（なお，後記９(2)の説示に照らし，被告ＯＥ

Ｍ製品の取引形態２についても，その一連の行為に被告らの共同不法行為が

成立する。）。 

(2) 本件期間②について 5 

前記前提事実(5)イのとおり，平成２９年４月から同年９月まで（本件期

間②），被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売し，

被告ＳＳＭＳは，被告製品を被告ソニーに販売し，被告ソニーは，被告製品

を販売，輸出していたことが認められるところ，同期間において，被告らは，

共同して本件特許権１を侵害する行為を行っていたものであるから，本件特10 

許権１の侵害について共同不法行為が成立する（なお，後記９(2)の説示に

照らし，被告ＯＥＭ製品の取引形態２についても，その一連の行為に被告ら

の共同不法行為が成立する。）。 

(3) 本件期間③について 

前記前提事実(5)ウのとおり，平成２９年１０月から被告自社製品につき15 

平成３０年６月２１まで，被告ＯＥＭ製品につき同年９月３０日まで（本件

期間③），被告ＳＳＭＭは，被告製品を製造してこれを被告ＳＳＭＳに販売

し，被告ＳＳＭＳは，被告製品を販売，輸出していたことが認められる。ま

た，被告ＳＳＭＭ及び被告ＳＳＭＳは，被告ソニーがＴＰＣｓと契約した被

告ＡＰ－７５契約に基づいて被告製品を製造，販売等しているものであり，20 

証拠（乙１９５，１９６）及び弁論の全趣旨（前記第２，３(11)における被

告らの主張）によれば，被告ソニーは，販売した被告製品ごとに，被告ＡＰ

－７５契約に基づき，ＴＰＣｓに対してロイヤリティを支払っており，平成

２９年４月以降は，被告ＳＳＭＳが，被告ソニーとの間の契約に基づき，被

告ソニーがＴＰＣｓに対して支払ったロイヤリティの額を，被告ソニーに対25 

して償還していたことが認められる。以上の事実に照らせば，本件期間③に
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おいて，被告らは，共同して本件特許権１を侵害する行為を行っていたもの

と認められるから，本件特許権１の侵害について共同不法行為が成立する（な

お，後記９(2)の説示に照らし，被告ＯＥＭ製品の取引形態２についても，

その一連の行為に被告らの共同不法行為が成立する。）。 

８ 争点１０（除却請求の当否） 5 

被告らは，被告自社製品の製造設備が被告自社製品以外の磁気テープ製品の

生産にも用いられているから，その除却は認められないと主張する。 

そこで検討するに，被告自社製品を製造している被告ＳＳＭＭが被告自社製

品の製造設備において被告自社製品のみを製造していることを認めるに足りる

証拠はなく，むしろ，証拠（乙１０７）及び弁論の全趣旨によれば，被告自社10 

製品の製造設備は，被告自社製品が準拠する規格である「ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉ

ｕｍ ７」以前の規格である「ＬＴＯ Ｕｌｔｒｉｕｍ １」から「ＬＴＯ Ｕ

ｌｔｒｉｕｍ ６」に準拠する磁気テープ製品をも相当数製造していることが

認められる。そうすると，被告自社製品の製造設備の除却は，本件特許権１の

侵害の予防に必要な範囲を超えるものといわざるを得ない。 15 

よって，被告自社製品の製造設備の除却請求は理由がない。なお，原告は，

この点に係る被告らの主張が時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法１５７条

１項）であるとして却下されるべきであると主張するが，これにより訴訟の完

結を遅延させるものとは認められないから，却下すべきものとは認められない。 

９ 争点１１（損害の有無及び額） 20 

(1) 特許法１０２条２項の適用の有無（争点１１－１） 

原告は，被告らが特許権侵害行為により利益を受けているとして，特許法

１０２条２項の適用があると主張するのに対し，被告らは，原告が本件発明

１を実施していないこと，また，本件発明１は被告製品の販売に何ら寄与し

ていないことから，被告製品の販売と原告の損害との間には因果関係がなく，25 

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
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であろうという事情が存在しないから，特許法１０２条２項の適用がないと

主張する。 

そこで検討するに，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１０

２条２項の適用が認められると解すべきであり，特許法１０２条２項の適用5 

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（知財高裁平成２４年（ネ）第１００１５

号同平成２５年２月１日判決参照）。 

そうすると，原告が本件発明１を実施していないことは，特許法１０２条

２項の適用を妨げる事情とはいえない。また，原告は，被告製品と同様にＬ10 

ＴＯ－７規格に準拠する原告製品を販売しており（弁論の全趣旨），原告製

品と被告製品の市場が共通していることからすれば，特許権者である原告に，

侵害者である被告ら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認められるから，原告の損害額の算定につき，特許法

１０２条２項の適用が排除される理由はないというべきである。被告らが主15 

張する，被告製品の販売における本件特許１の寄与の程度については，推定

覆滅の一事情として考慮すべきである（後記(4)参照）。 

以上のとおり，被告らの主張は採用することができず，原告の損害額の算

定については，特許法１０２条２項の適用による推定が及ぶ。 

(2) 輸出を伴う取引形態における利益の範囲（争点１１－２） 20 

被告ＯＥＭ製品の取引形態のうち，取引形態２（被告ＯＥＭ製品の製造業

者である被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出し，海外において被告

ＳＳＭＭ自身の在庫として保有しているものを，被告ソニー又は被告ＳＳＭ

Ｓを介して海外の顧客に販売する取引形態）によって被告らが得た利益につ

いて，特許法１０２条２項の推定が及ぶか否かについて検討する。この点，25 

被告らは，取引形態２によって得られた利益は，全て海外での販売行為によ
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り発生したものであるから，属地主義の原則から，これには上記推定が及ば

ないと主張する。 

弁論の全趣旨（被告準備書面(7)）によれば，被告ＯＥＭ製品の取引形態

２は，具体的には，①平成２７年１２月から平成２９年３月までは，被告Ｓ

ＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告5 

ソニーに対して販売し，さらに，被告ソニーが，これを顧客に対して販売し

ており，②平成２９年４月から同年９月までは，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥ

Ｍ製品を日本国内で製造して海外に輸出した後に，被告ＳＳＭＳに対して販

売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを被告ソニーに対して販売し，その後，

被告ソニーが，これを顧客に対して販売しており，③平成２９年１０月以降10 

は，被告ＳＳＭＭが，被告ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出した

後に，被告ＳＳＭＳに対して販売し，さらに，被告ＳＳＭＳが，これを顧客

に対して販売したことが認められる。 

上記事実に照らせば，被告ＯＥＭ製品の取引形態２における販売行為は，

形式的には全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製品を海外に輸出した後に行われ15 

ているものである。しかしながら，被告ＯＥＭ製品は，その性質上，被告ら

（本件期間①においては被告ソニー及び被告ＳＳＭＭ）が，本件ＯＥＭ供給

先（ＨＰＥ及びQuantum）の発注を受けて製造し，本件ＯＥＭ供給先に対し

てのみ販売することが予定されていたものであるから，被告ＳＳＭＭが被告

ＯＥＭ製品を日本国内で製造して海外に輸出し，被告ソニーや被告ＳＳＭＳ20 

に販売し，さらに被告ソニーや被告ＳＳＭＳがこれを顧客（本件ＯＥＭ供給

先）に販売するという一連の行為が行われた際には，その前提として，当然，

当該製品の内容，数量等について，被告らと本件ＯＥＭ供給先との密接な意

思疎通があり，それに基づいて上記の被告ＳＳＭＭによる日本国内での製造

と輸出やその後における被告らによる販売が行われたことを優に推認するこ25 

とができる。そうであれば，上記一連の行為の一部が形式的には被告ＯＥＭ



254 

 

製品の輸出後に行われたとしても，上記一連の行為の意思決定は実質的には

被告ＯＥＭ製品が製造される時点で既に日本国内で行われていたと評価する

ことができる。被告らは，被告ＳＳＭＭが本件ＯＥＭ供給先から提供を受け

たフォーキャストと，実際の被告ＯＥＭ製品の受注は必ずしも一致しないこ

とから，被告ＳＳＭＭの製造・輸出と，その後の販売行為は独立した別々の5 

行為である旨主張するが，被告ＳＳＭＭは本件ＯＥＭ供給先から提供される

フォーキャストで示された予想される発注量に基づいて被告ＯＥＭ製品を製

造し，被告らはこれを販売していたものであるから，月々のフォーキャスト

と受注が必ずしも一致しないことをもって，被告らの行為ないしその意思決

定の一連性が否定されるものではない。また，被告らは，本件ＯＥＭ供給先10 

からの被告ＯＥＭ製品の受注，被告ＯＥＭ製品の海外倉庫からの出庫（海外

倉庫の管理を含む）及びＯＥＭ顧客への発送，並びにＯＥＭ顧客に対する請

求を，各国に本拠地を有する各現地協力会社に委託しており，これらの業務

は全て，日本国内ではなく海外において行われたものであるとも主張するが，

単に事実行為の一部を海外の協力会社に委託していたと主張するにすぎない15 

ものであって，上記一連の行為の意思決定が実質的に日本国内で行われてい

たと評価することができるという上記結論を何ら左右するものではない。 

加えて，少なくとも，本件特許権１の侵害行為である被告ＯＥＭ製品の国

内での製造及び輸出が被告らによる共同不法行為であると認められる（前記

７参照）以上，被告らによる販売行為が，全て被告ＳＳＭＭが被告ＯＥＭ製20 

品を海外に輸出した後に行われたものであるとしても，被告らの販売行為に

よる利益は，被告らによる国内における上記共同不法行為（被告ＯＥＭ製品

の国内での製造及び輸出）と相当因果関係のある利益（原告にとっての損害）

ということができ，侵害行為により受けた利益といえる。 

したがって，取引形態２によって被告らが得た利益についても，特許法１25 

０２条２項の推定が及ぶと解すべきであり，このように解しても，我が国の
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特許権の効力を我が国の領域外において認めるものではないから，属地主義

の原則とは整合するというべきである。これに反する被告らの主張は採用で

きない。 

(3) 限界利益額（争点１１－３） 

証拠（乙１１８ないし１９０，１９５，１９６，乙Ａ１４ないし４３）及5 

び弁論の全趣旨によれば，被告ＳＳＭＭが被告製品を製造し，被告ソニーが

被告製品の販売等を開始した平成２７年１２月以降，四半期ごとにおける被

告らが被告製品を販売した販売巻数，売上高，仕入金額ないし生産費用，物

流費，ロイヤリティ，リベート及び利益の額（売上高から仕入金額ないし生

産費用，物流費，ロイヤリティ及びリベートを控除したもの）は，それぞれ，10 

被告ソニーにつき別紙「被告ソニーの利益額（被告自社製品）」及び別紙「被

告ソニーの利益額（被告ＯＥＭ製品）」（ただし，取引形態１の「限界利益」

欄中，「平成２８年１～３月」の額は「●（省略）●」の誤りである。）の

とおり，被告ＳＳＭＭにつき別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告自社製品）」

及び別紙「被告ＳＳＭＭの利益額（被告ＯＥＭ製品）」（利益額については15 

「限界利益」欄中の「人件費を控除しない」欄記載の金額。ただし，取引形

態１の同欄中，「平成２７年１２月」の額は「●（省略）●」の，「平成２

８年１～３月」の額は「●（省略）●」の，「合計」の額は「●（省略）●」

の誤りである。）のとおり，被告ＳＳＭＳにつき別紙「被告ＳＳＭＳの利益

額（被告自社製品）」及び別紙「被告ＳＳＭＳの利益額（被告ＯＥＭ製品）」20 

（ただし，取引形態１の「限界利益」欄中，「平成３０年１～３月」の額は

「●（省略）●」の，「平成３０年４～６月」の額は「●（省略）●」の誤

りである。）のとおりであると認められる。 

なお，被告ＳＳＭＭの限界利益の算出にあたり，原告は人件費を控除すべ

きでないと主張し，被告らはこれを控除すべきであると主張するところ，被25 

告らが変動費であると主張する人件費が被告製品の製造・販売に比例して発



256 

 

生したものとは認められないから，被告ＳＳＭＭの限界利益の算出にあたり

人件費を控除すべきではない。 

また，四半期ごとにおける被告らの利益額の合計額は別紙「被告らの利益

額の合計額（被告自社製品）」及び別紙「被告らの利益額の合計額（被告Ｏ

ＥＭ製品）」の「合計額」欄記載のとおりである。なお，証拠（乙１７７，5 

１９１，１９２）及び弁論の全趣旨（被告ら準備書面（２０）４頁）によれ

ば，被告ソニーは，平成２８年１月にOracleに被告製品（ＬＴＸ６０００Ｇ）

のサンプル●（省略）●巻を有償提供し，その利益は●（省略）●円（売上

高●（省略）●円－仕入金額●（省略）●円）であること，また，平成２８

年５月にGoogleに被告製品（２０ＬＴＸ６０００ＧＬ）のサンプル●（省略）10 

●個（●（省略）●巻）を有償提供し，その利益は●（省略）●円（売上高

●（省略）●円－仕入金額●（省略）●円）であることが認められるところ，

上記各利益を被告ソニーの各四半期の利益額に計上した（Oracle分につき侵

害期間①－２，Google分につき侵害期間①－３）。 

(4) 推定覆滅事由の存否及びその割合（争点１１－４） 15 

ア 被告製品が本件発明１の作用効果を奏していないとの主張について 

被告らは，被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成している

ことにより，裏写りを十分に抑制することができていること，また，本件

発明１の構成要件１Ｃを充足する製品としない製品の保存試験（乙２０４，

２０６）の結果などから，被告製品が本件発明１の作用効果を奏していな20 

いと主張する。 

しかしながら，前記５(4)，(5)説示のとおり，本件明細書１・表１の記

載からは，磁性層表面及びバックコート層表面の１０μｍピッチにおける

スペクトル密度，磁性層の中心面平均表面粗さ，六方晶フェライト粉末の

平均板径のそれぞれが本件発明１－１に規定された範囲内である実施例は，25 

比較例よりも保存前後のＳＮＲの変化が小さいことを読み取ることができ，
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そこから，本件発明１により発明の課題を解決することができるものと理

解できるから，そうである以上，本件発明１の技術的範囲に属する被告製

品は本件発明１の作用効果を奏していると認められ，これを覆すに足りる

証拠はない。 

これに対し，被告らは，被告製品が本件明細書１の実施例に記載されて5 

いる磁気テープとは材質・組成等が異なるものであり，構成要件を充足す

るからといって当然に明細書に記載されている発明の効果を奏すると認め

られるものではないと主張するが，本件明細書１の実施例に記載されてい

る磁気テープと被告製品とは材質・組成等が異なるとしても，そのことに

よって被告製品が本件発明１の発明の効果を奏していないものと認めるに10 

足りる証拠はない。被告らはその他るる主張するが，いずれも上記結論を

左右しない（なお，原告の製品が本件発明１の実施品でないとする主張に

ついては，その主張の根拠である測定結果（乙１１６，１１７）が前記４

(2)イ(ｱ)の説示に照らして信用できないから，採用できない。）。 

なお，被告らが主張する，被告製品が硬度の高い磁性層表面を形成して15 

いる点について検討するに，確かに，証拠（乙１９７ないし１９９）によ

れば，磁性層表面が硬いほど裏写りが生じにくいことが認められ，また，

本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した被告製品において，

高温保存の前後でエラーレートに有意な変化は生じなかったこと（乙２０

４）からすれば，本件発明１の構成要件１Ｃを充足しないように調整した20 

被告製品においては，硬度の高い磁性層表面を形成していること（原告は

特に争っていない）によって，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑えら

れているものと認められる。 

（なお，原告は，甲９６の実験を根拠に，磁性層の硬度を高めたとして

も裏写りは防止できないと主張するが，同実験においては，磁気テープの25 

硬度の指標として引張り強度が用いられているところ，裏写りによる磁気



258 

 

テープの電磁変換特性の悪化を防止するための磁性層の硬度の指標として

は，押込み強度が用いられるべきである（乙１９７・段落【００２４】，

【００２６】，乙２０５）から，同実験によっても，磁性層の硬度（押込

み強度）を高めた場合に裏写りが防止できないものと認めることはできな

い。また，原告は，エラーレートの検証がなぜ本件発明１の作用効果の検5 

証につながるのか説明がないなどと主張するが，磁気テープにおいて電磁

変換特性が悪化した場合，エラーレートが上昇すること（乙２０４）から

すれば，エラーレートの変化を検証することで電磁変換特性の変化も検証

できるものと考えられる。）。 

しかしながら，一方，証拠（乙２０６）によれば，本件発明１の構成要10 

件１Ｃを充足する被告製品においても，高温保存の前後でエラーレートに

有意な変化は生じず，高温保存後の電磁変換特性の悪化が抑制されている

ものと認められるが，上記のとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被

告製品は本件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製

品において，硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明15 

１の作用効果を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足り

る証拠はない。 

イ 本件発明１の作用効果が被告製品の購入動機となっていないとの主張に

ついて 

被告らは，被告製品の顧客は，本件発明１の作用効果に着目して被告製20 

品を選択しているわけではなく，本件発明１の作用効果が被告製品の購入

動機となっていないと主張する。 

そこで検討するに，特許法１０２条２項の趣旨からすれば，同条項の推

定を覆滅させる事由として認められるためには，特許権侵害がなかったと

しても，被告製品の販売等による利益（の一部）は原告に向かわなかった25 

であろう事由の存在が必要である。したがって，被告製品の顧客の購入動
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機が単に本件発明１の作用効果に着目していなかったというのでは足りず

（ゆえに，被告製品のパンフレットに本件発明１の作用効果がセールスポ

イントとして記載されていないのみでは推定覆滅事由足りえない。），被

告製品の顧客の購入動機が，被告製品の独自の技術や性能に着目したもの

であったことを具体的に主張立証する必要がある。 5 

そして，被告らは，被告製品の顧客の主要な購入動機として，被告製品

が大記録容量及び高速データ転送速度を実現した製品である点，記録媒体

としての磁気テープの利点（保存時に通電が不要である点等），単一ドラ

イブを用いて時期テープカートリッジへのデータ記録を行った場合におけ

る，記録容量，転送レート及び記録速度の安定性（原告製品と比較してよ10 

り優れた性能を有すること）を挙げるが，これらの点が被告製品独自のも

のであることや，仮に独自のものであったとしても，それが原告製品と比

較して異なる程度，及び，これらの点が被告製品の顧客の主要な購入動機

となっていたことを認めるに足りる証拠はないから，仮に本件特許権１の

侵害がなかったとしても，これらの点のために，被告製品の販売等による15 

利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めるには足りない。 

なお，前記アのとおり，本件発明１の技術的範囲に属する被告製品は本

件発明１の作用効果を奏していると認められるところ，被告製品において，

硬度の高い磁性層表面を形成していることにより，本件発明１の作用効果

を超えて，独自の作用効果を奏していることを認めるに足りる証拠はない20 

し，仮に，被告製品において，磁性層の素材の硬度を高めることにより本

件発明１と同様な独自の作用効果を一部奏しているとしても，そのような

被告製品独自の作用効果がどの程度生じているのかは不明である上，その

点が被告製品独自の購入動機となっていたとも認められない（被告自身が

本件発明１の作用効果は購入動機となっていない旨主張している。また，25 

被告製品の広告（甲９７）では，データの長期保存について記載されてい
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るところ，本件発明１の作用効果である長期保存後の裏写りの防止は，デ

ータの長期保存に資するものであるから，被告製品が本件発明１の作用効

果を有していることは，間接的には購入の動機の一因になっているものと

考えられるが，上記のとおり，そのような作用効果ひいては購入の動機が

被告製品独自の構成によって生じたり，高められたりしたものと認めるこ5 

とはできない。）。したがって，仮に，被告製品が磁性層の素材の硬度を

高めることで本件発明１の作用効果を一部奏しているとしても，そのこと

によって，仮に本件特許権１の侵害がなかった場合に，被告製品の販売等

による利益（の一部）は原告に向かわなかったであろうと認めることはで

きない。 10 

ウ 以上のほか，被告らは，本件発明１の技術的範囲に属さない代替製品を

製造・販売することできたことも主張するが，現にそのような代替製品を

製造・販売していたものではなく，その可能性にとどまるものであるから，

推定覆滅事由として認めることはできない。 

したがって，特許法１０２条２項の推定を覆滅させる事由を認めること15 

はできない。 

(5) 損害額 

ア 損害額 

以上からすれば，前記(3)で認定した被告らの限界利益額の全額が原告の

被った損害と認められるから，被告らによる本件特許権１の侵害により原20 

告の被った損害は，別紙「被告らの利益額の合計額（被告自社製品）」及

び別紙「被告らの利益額の合計額（被告ＯＥＭ製品）」の「合計額」欄記

載の各金額のとおりである。 

イ 弁護士費用 

本件事案の内容，複雑さ，上記損害額等を考慮すると，本件特許権１の25 

侵害と相当因果関係のある弁護士費用相当損害額は，別紙「損害額一覧（被
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告自社製品）」及び別紙「損害額一覧（被告ＯＥＭ製品）」の「弁護士費

用相当損害額」欄記載の各金額と認めるのが相当である。 

ウ 合計 

以上から，被告らによる本件特許権１の侵害により原告が被った損害の

合計は，別紙「損害額一覧（被告自社製品）」及び別紙「損害額一覧（被5 

告ＯＥＭ製品）」の「合計額」欄記載の各金額であり，その合計は，被告

自社製品について３億７１３１万８３６５円（本件期間①につき１億８２

９４万３９３３円，本件期間②，③につき１億８８３７万４４３２円），

被告ＯＥＭ製品について４６億８４６７万５７７７円（本件期間①につき

１７億２９８６万２２４０円，本件期間②，③につき２９億５４８１万３10 

５３７円）であると認められる。 

第４ 結論 

以上によれば，原告の請求は，主文第１項ないし第８項記載の限度で理由があ

るからこれを認容し，その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし，

主文第１項ないし第４項については相当でないから仮執行宣言を付さないことと15 

して，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４７部 

 

 

裁判長裁判官      沖 中 康 人 20 

 

 

 

            裁判官      奥       俊   彦 

 25 
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裁判官      髙 櫻 慎 平 
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別紙  

当事者目録 

 

 

   第１事件・第２事件・第３事件原告 富 士 フ イ ル ム 株 式 会 社 5 

（以下，単に「原告」という。） 

    

   同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 片 山 英 二 

   同                 服 部  誠 

   同                 中 村  閑 10 

   同                 黒 田  薫 

   同                 佐 志 原  将  吾 

   同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士  黒 川  恵 

   同                 古 橋 伸 茂 

   同                 加  藤  志 麻 子 15 

   同 補 佐 人 弁 理 士     相 田 義 明 

（第１事件・第２事件につき） 

 

第 １ 事 件 ・ 第 ３ 事 件 被 告     ソ ニ ー 株 式 会 社 

（以下「被告ソニー」という。） 20 

 

 

第 ２ 事 件 ・ 第 ３ 事 件 被 告     ソニーストレージメディア 

マニュファクチャリング株式会社 

（以下「被告ＳＳＭＭ」という。） 25 
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第 ２ 事 件 ・ 第 ３ 事 件 被 告     ソニーストレージメディア 

ソリューションズ株式会社 

（以下「被告ＳＳＭＳ」という。） 

 5 

上記３名訴訟代理人弁護士     窪   田   英 一 郎 

同                 乾  裕 介 

同                 中  岡  起 代 子 

同                 今 井 優 仁 

同                 本 阿 弥  友  子 10 

同 （ 第 ３ 事 件 に つ き ）     鈴  木  佑 一 郎 
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別紙  

物件目録１ 

 

「LTX6000G」データカートリッジ 

                                 以上 5 
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別紙 

物件目録２ 

 

１ 以下の製品名及び製品番号により特定されるHewlett Packard Enterprise製のLTO7 

Ultriumカートリッジ（ただし，カートリッジに印字されている製品ロットコード5 

の左から２桁目が「ｚ」であり，かつ，製品を梱包した輸送箱に貼付されるラベ

ルに視認できるように記載されている債務者らが定めた製品名の末尾が「Ｚ」で

ある製品を除く。） 

（１）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW data cartridge 

 製品番号：C7977A 10 

（２）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB 960 data cartridge pallet without cases 

 製品番号：C7977AB 

（３）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW 20 data cartridges custom labeled library 

pack without cases 

製品番号：C7977AC 15 

（４）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB 960 data cartridge pallet with cases 

 製品番号：C7977AD 

（５）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW 20 data cartridges RFID custom labeled 

with cases 

 製品番号：C7977AF 20 

（６）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB 20 data cartridges library pack without cases 

 製品番号：C7977AH 

（７）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW 20 data cartridges custom labeled with cases 

 製品番号：C7977AL 

（８）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW 20 data cartridges non-custom labeled with 25 

cases 
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 製品番号：C7977AN 

（９）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB WORM data cartridge 

 製品番号：C7977W 

（10）製品名：HPE LTO-7 Ultrium 15TB WORM 20 data cartridges custom labeled with 

cases 5 

 製品番号：C7977WL 

 

２ 以下の製品番号により特定されるQuantum Inc.,製のLTO7 Ultriumカートリッジ

（ただし，カートリッジに印字されている製品ロットコードの左から２桁目が

「ｚ」であり，かつ，製品を梱包した輸送箱に貼付されるラベルに視認できる10 

ように記載されている債務者らが定めた製品名の末尾が「Ｚ」である製品を除

く。） 

（１）MR-L7MQN-01 

（２）MR-L7MQN-02 

（３）MR-L7MQN-BC 15 

（４）MR-L7WQN-BC 

（５）MR-L7MQN-20 

（６）MR-L7LQN-BC 

以上 


