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令和２年１１月３０日判決言渡  

平成２９年（ネ）第１００４９号 損害賠償請求控訴事件（原審・東京地方裁判所

平成２８年（ワ）第１９６３３号） 

口頭弁論終結日 令和２年９月７日 

         判         決 

  

    控訴人（一審原告）      Ｘ 

    同訴訟代理人弁護士      山   内   貴   博 

                   浜   崎   翔   多 

  

    被控訴人（一審被告）      株 式 会 社 ツ イ ン ズ 

    

    同訴訟代理人弁護士      鮫   島   正   洋 

                   山   本   真 祐 子 

                   森   下       梓 

    同訴訟復代理人弁護士     梶   井   啓   順 

         主         文 

    １ 原判決を次のとおり変更する。 

    ２ 被控訴人は，控訴人に対し，１億５２１４万３１５７円及びこれに対

する平成３０年８月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を

支払え。 

    ３ 被控訴人は，原判決別紙物件目録記載の被告各商品の製造又は販売を

してはならない。 

    ４ 被控訴人は，控訴人に対し，特許第５０７９９２６号の特許権及び特

許第５３９２５１９号の特許権につき，それぞれ持分４分の１の移転登

録手続をせよ。 
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    ５ 控訴人の訴えのうち，被控訴人が特許第５０７９９２６号の特許権の

持分４分の１及び特許第５３９２５１９号の特許権の持分４分の１をい

ずれも有していないことの確認を求める部分を却下する。 

    ６ 控訴人のその余の請求を棄却する。 

    ７ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを４分し，その３を控訴人の，

その１を被控訴人の負担とする。 

    ８ この判決は，第２項及び第３項に限り，仮に執行することができる。 

         事 実 及 び 理 由 

 用語の略称及び略称の意味は，本判決で付するもののほか，原判決及び中間判決

に従う。また，枝番のある書証は，特に表示しない限り，枝番を全て含むものとす

る。 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 被控訴人は，控訴人に対し，１３億３９８０万円及びこれに対する平成３０

年８月３１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ３ 主文第３項，４項と同じ 

 ４ 被控訴人が特許第５０７９９２６号の特許権の持分４分の１及び特許第５３

９２５１９号の特許権の持分４分の１をいずれも有していないことを確認する。 

（控訴人は，当審において，上記２の請求額を拡張し，上記３及び４の各請求を追

加した。） 

第２ 事案の概要 

 １(1) 本件は，控訴人が，被控訴人には次のアからウの債務不履行又は不法行為

があると主張して（アとイは選択的な主張），被控訴人に対し，債務不履行又は不法

行為による損害賠償請求権に基づき，損害額の合計２億２０００万円（ア又はイに

ついて１億円，ウについて１億円，弁護士費用相当額として２０００万円）及びこ

れに対する催告の後の日又は不法行為の後の日である平成２８年６月１６日から支



 - 3 - 

払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の割合による

遅延損害金の支払を求めた事案である。 

   ア 名称を「チューブ状ひも本体を備えたひも」とする発明についての本件

特許権１（請求項の数５）を共有する本件４者は，本件発明１－１の実施について，

①Ｆが中国国内の工場で実施品を製造し，②これをＥが梱包し，③これを控訴人が

仕入れ，④さらに被控訴人がこれを日本に輸入して販売することとし（本件販売形

態），これを唯一の販売形態とする旨の合意（本件実施合意）をしていたのに，被控

訴人はこれに反して控訴人からの仕入れを中止し，被告各商品を製造，販売した（本

件実施合意の債務不履行）。 

   イ 被控訴人は，本件発明１－１の技術的範囲に属する被告各商品を製造，

販売し，もって本件特許権１（控訴人の共有持分権）を侵害した（特許権侵害によ

る不法行為）。 

   ウ 被控訴人は，本件４者間に成立した出願に関する合意により，香港への

本件発明１－１の特許出願を平成２６年５月２２日までに行うよう，弁理士へ出願

指示をすべきであったのに，これを怠った（出願に関する合意の債務不履行又は不

法行為）。 

  (2) 原審は，①本件４者間において，本件販売形態を唯一の販売形態とする旨

の合意は認められない，②本件特許権１について，特許法７３条２項の「別段の定」

は存在しないから，被控訴人は，他の共有者の同意を得ないで被告各商品を製造，

販売することができる，③控訴人の主張するような出願に関する合意は認められな

いと判断して，控訴人の請求をいずれも棄却した。 

  (3) 控訴人は，原判決を不服として控訴し，当審において，訴えの変更をし，

次の請求をした。 

   ア 下記の不法行為又は債務不履行に基づく１３億３９８０万円の損害賠償

請求及びこれに対する不法行為日の後又は催告した日の後である平成３０年８月３

１日から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前の民法所定の年５分の
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割合による遅延損害金の請求 

    (ｱ) 被控訴人が平成２８年４月１日から平成３０年８月３１日までの間

（２９か月間。以下，この期間を「本件対象期間」という。），本件発明１－１の技

術的範囲に属する被告各商品を製造，販売したという本件特許権１侵害の不法行為

に基づく損害１５億８３４０万円のうち１１億１８００円の請求 

    (ｲ) 被控訴人が本件４者の代表者として香港で本件特許に係る発明（以下，

「本件発明」という。）の特許出願手続を誠実に行う旨の合意に違反したという債務

不履行に基づく損害１億円のうち５０００万円の請求 

    (ｳ) 仮に，本件固定的役割分担合意が認められないとすると，そのような

合意がないことを説明することを怠った被控訴人の説明義務違反の不法行為に基づ

く損害２億円のうち５０００万円の請求 

    (ｴ) 上記(ｱ)から(ｳ)の損害と相当因果関係のある弁護士費用１億２１８０

万円の請求 

   イ 特許法１００条１項に基づく被告各商品の製造又は販売の差止め 

   ウ ①被控訴人が本件固定的役割分担合意又は本件共同出願契約に違反した

ことにより，これらに基づき，本件特許権の持分各４分の１を剥奪されたこと，②

被控訴人の本件固定的役割分担合意違反の債務不履行により本件特許を受ける権利

の譲渡契約が解除されたこと，③本件固定的役割分担合意の成立が認められないと

すると，本件特許を受ける権利の譲渡契約が錯誤無効又は詐欺取消しにより効力を

失ったことから，被控訴人が本件特許権の持分各４分の１をいずれも有していない

ことの確認 

   エ 上記ウ①の本件固定的役割分担合意又は本件共同出願契約に基づく本件

特許権の持分各４分の１の移転登録手続請求，上記ウ②の債務不履行解除による原

状回復請求権，又は，特許法７４条１項（上記ウ③）に基づく本件特許権の持分各

４分の１の移転登録手続請求 

  (4) 当裁判所は，平成３０年１２月２６日，①本訴請求のうち，特許権（控訴
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人の共有持分権）侵害の不法行為に基づく損害賠償請求（上記(3)ア(ｱ)）の原因（数

額の点は除く。）は理由がある，②本訴請求のうち，債務不履行に基づく損害賠償請

求（上記(3)ア(ｲ)）の原因（数額の点は除く。）は理由がない，③本訴請求のうち，

説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償請求（上記(3)ア(ｳ)）の原因（数額の点

は除く。）は理由がないとする中間判決を言い渡した。 

 ２ 前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により認

められる事実） 

  (1) 当事者 

   ア 控訴人は，「結ばない靴ひも」と称される靴ひも等の雑貨類を被控訴人

に対して業として輸出していた者である。 

   イ 被控訴人は，「結ばない靴ひも」等のスポーツ用品の販売等を業とする

株式会社である。 

  (2) 本件特許権 

 本件４者は，次の本件特許権を有している。 

   ア 本件特許権１（甲２） 

 特許番号  特許第５０７９９２６号 

 発明の名称 チューブ状ひも本体を備えたひも 

 出願日   平成２４年７月４日 

 登録日   平成２４年９月７日 

 なお，特許公報（甲２）の発明者欄には，控訴人ら３者及び被控訴人代表者が記

載されている。 

   イ 本件特許権２（甲４） 

 特許番号  特許第５３９２５１９号 

 発明の名称 チューブ状ひも本体を備えた固定ひも 

 出願日   平成２４年８月８日（特願２０１２－１５０８８０の分割） 

 登録日   平成２５年１０月２５日 
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 なお，特許公報（甲４）の発明者欄には，控訴人ら３者及び被控訴人代表者が記

載されている。 

  (3) 本件特許１の特許請求の範囲 

 本件特許１の特許請求の範囲の請求項１の記載（本件発明１－１）を構成要件に

分説すると，次のとおりである。 

 Ａ 間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小によって

径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなるチューブ状ひも本体と， 

 Ｂ ひも本体のチューブ状構造によって構成される中心の管部分に非伸縮性素材

からなり， 

 Ｃ こぶのコアを構成し，こぶの径変化に応じたこぶ両端距離の変化に追随する

ようこぶ対応部分にて丸められた中心ひもと， 

 Ｄ を備えたひも。 

  (4) 本件共同出願契約の契約書の記載 

   ア ２０１３年（平成２５年）４月１５日付け共同出願契約書（甲６契約

書）は，中国語で記載され，本件４者の署名があるが，同契約書には，次の記載が

ある（日本語訳である乙５１による。）。 

    (ｱ) 頭書 

 Twins corporation（以下，甲という），Ｘ（以下乙という），Ｅ（以下丙とい

う），及びＦ（以下丁という）は，以下第１条に記載の発明（以下「本件発明」と

いう）に係る特許を受ける権利（以下本件特許を受ける権利という）に基づいて，

本件特許を受ける権利に基づいて得た特許権（以下「本件特許権」，本件特許を受

ける権利とあわせて「本件各権利」という）に関する共同出願について以下のとお

り協議した。 

    (ｲ) 第１条（発明・発明者の確認） 

 甲，乙，丙及び丁は，下記枠線内にて特定される前記発明について，その内容及

び発明者を確認し，かつ本契約の各種権利を共有する。 
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（以下，枠線内の記載） 

 発明の名称：チューブ状型組立基体の紐 

 発明の内容：間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小

によって径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなる

チューブ状型組立基体の紐 

       （チューブ状内部に中心紐を備えた紐と備えていない紐の２種類を

含む） 

 発明者  ：Ｇ 

       Ｘ 

       Ｅ 

       Ｆ 

       上記計４名 

    (ｳ) 第４条（代表者の選定，協力） 

１，本件発明に係る特許出願手続き及び本件特許権の管理手続について，甲，乙，

丙及び丁は，甲を代表者として選定する。 

２，甲は，代表者として前記手続を誠実に履行することを承諾し，乙，丙及び丁

は，甲に協力し，前記手続を履行する。 

    (ｴ) 第５条（代理人の選任） 

 甲は，前条に定める手続をＨ国際特許事務所弁理士Ｈ氏に委託し，かつ前記人を

代表して本件各項権利内容を取得し連絡する。 

    (ｵ) 第７条（本件発明の実施） 

 甲，乙，丙及び丁は，本件発明の実施に対する協議の後，別途に定める。 

    (ｶ) 第８条（権利の譲渡等制限） 

 甲，乙，丙及び丁は，他の全ての当事者の同意を得なければ，本件特許権を乙，

丙及び丁が自ら経営する法人以外の第三者に譲渡し，或いは本件発明の実施を許諾

してはならない。 
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    (ｷ) 第１２条（外国出願，分割出願，国内優先権出願） 

１，本件発明は，日本国内出願のほか，ＰＣＴ条約に基づく国際出願，パリ条約に

基づく外国出願，及び台湾への出願を行う。 

２，ＰＣＴ条約に基づく国際出願の指定国，及びパリ条約に基づく外国出願の出願

国，本件発明の特許出願の分割出願，或いは特許法第４１条に定める規定，優先権

主張する出願について，甲，乙，丙及び丁は協議の後，別途に定める。 

    (ｸ) 第１３条（違反行為） 

 事前の協議・許可なく，本件の各権利（本件特許権）を新たに取得し，又は生

産・販売行為を行った場合，本件の各権利は剥奪される。 

（甲，乙，丙及び丁の全員が対象である） 

    (ｹ) 第１４条（海外販売） 

１，日本市場を重視する前提において，日本以外の国で本商品（チューブ状型組立

基体のヒモ）を販売する場合，甲，乙，丙及び丁は協議を行った後に，推進するこ

とができる。この際の価格は日本市場販売価格の８０％以上に設定する。 

２，靴に装着された本商品が，ＯＥＭ形式で提供される場合，甲をあらゆる事務の

窓口とする。 

    (ｺ) 第１６条（協議） 

 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に関する疑義は，甲，乙，丙及

び丁が協議した後，別途に定める。 

   イ 共同出願契約書（甲５契約書）は，日本語で記載され，作成日付及び本

件４者の署名はないが，同契約書には，次の記載がある。 

    (ｱ) 頭書 

 株式会社ツインズ（以下「甲」という。），Ｘ（以下「乙」という。），Ｅ（以下

「丙」という。），およびＦ（以下「丁」という。）とは，以下の第１条に記載の発

明（以下「本件発明」という。）に係る特許を受ける権利（以下「本件特許を受け

る権利」という。）に基づく共同出願及び本件特許を受ける権利に基づいて得た特
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許権（以下「本件特許権」といい，本件特許を受ける権利とあわせて「本件各権

利」という。）に関して以下のとおり合意した。 

    (ｲ) 第１条（発明・発明者の確認） 

 甲，乙，丙及び丁は，下記枠線内にて特定される本件発明につき，その内容及

び，本件発明の発明者が，以下のとおりであることを確認し，本件各権利を共有す

るものとする。 

（以下，枠線内の記載） 

 発明の名称：チューブ状ひも本体を備えたひも 

 発明の内容：間隔をあけて繰返し配置され，自身に加えられる軸方向張力の大小

によって径の大きさが変化するこぶを有する伸縮性素材からなる

チューブ状ひも本体を備えたひも 

       （チューブ状内部に中心ひもを備えたひもと備えていないひもの双

方を含む） 

 発明者  ：Ｇ 

       Ｘ 

       Ｅ 

       Ｆ 

       上記計４名 

    (ｳ) 第４条（代表者の選定，協力） 

１ 本件発明に係る特許出願に関する手続および本件特許権の管理に関する手続に

ついては，甲，乙，丙及び丁は，甲を代表者として選定する。 

２ 甲は，代表者として前記手続を誠実に行うことを約し，乙，丙及び丁は，甲に

よる前記手続に協力する。 

    (ｴ) 第５条（代理人の選任） 

 甲は，前条に定める手続を，Ｈ国際特許事務所弁理士Ｈ氏に委任し，同氏との間

で本件各権利に関しなされる全ての連絡を代表する。 
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    (ｵ) 第７条（本件発明の実施） 

 甲，乙，丙及び丁は，本件発明の実施について協議の上，別途定める。 

    (ｶ) 第８条（権利の譲渡等制限） 

 甲，乙，丙及び丁は，他の全ての当事者の同意を得なければ，乙，丙及び丁のい

ずれかが主体となって事業を営む法人以外の第三者に本件各権利を譲渡し，又は本

件発明の実施の許諾をすることができない。 

    (ｷ) 第１２条（外国出願，分割出願，国内優先権出願） 

１ 本件発明については，日本国内出願のほか，ＰＣＴ条約に基づく国際出願，パ

リ条約に基づく外国出願，および台湾への出願を行う。 

２ ＰＣＴ条約に基づく国際出願における指定国及びパリ条約に基づく外国出願に

おける出願国，本件発明の特許出願に基づく分割出願，又は特許法第４１条に定め

る優先権を主張した出願については，甲，乙，丙及び丁協議の上，別途定める。 

    (ｸ) 第１３条（違反行為） 

１ 事前に相談 承諾無しに，本件各権利（本件特許権）に関連する特許を新たに

取得したり，それに関わる製品販売したりした場合本件各権利を剥奪できる。 

（甲，乙，丙及び丁全員対象） 

    (ｹ) 第１４条（海外販売） 

１ 日本市場を重んじて日本以外の他国で本商品（チューブ状ヒモ本体を備えたヒ

モ）する場合 甲，乙，丙及び丁の合意の元進める事ができる。 その場合日本で

の市場売価の８０％以上とする。 

２ 靴に装着する本商品をＯＥＭ供給する場合の窓口は全て甲を窓口とする。 

    (ｺ) 第１６条（協議） 

 本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に関する疑義については，甲，

乙，丙及び丁協議の上，別途定める。 

  (5) 被告各商品の販売 

 被控訴人は，Ｆが中国国内の工場で製造し，Ｅが梱包した本件発明１－１の実施
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品（以下，「中国産キャタピラン」という。）を控訴人から輸入して，日本で販売し

ていたが，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社（同年１１月末頃ま

ではスリーランナー，同年１２月頃からはモリト）に被告各商品を製造させ，被告

各商品を独自に販売している。 

  (6) 技術的範囲の属否 

 被告各商品は本件発明１－１の技術的範囲に属する（当事者間に争いがない。）。 

  (7) 債権譲渡 

   ア Ｅ及びＦは，平成２９年５月１０日，Ｅ及びＦが被控訴人に対して有す

る平成２８年４月１日から平成２９年５月１０日までに発生した本件特許権侵害に

基づく損害賠償請求権及び遅延損害金請求権を控訴人に譲渡し，その旨を被控訴人

に通知し，同通知は同年７月３日に被控訴人に到達した（甲６３，６４，１０

２）。 

 また，Ｅ及びＦは，平成３１年２月５日，平成２９年５月１１日から平成３０年

８月３１日までに発生した本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権及び

遅延損害金請求権を控訴人に譲渡し，その旨を被控訴人に通知し，同通知は平成３

１年３月５日に被控訴人に到達した（甲１０２，１０３）。 

   イ Ｅ及びＦは，平成３０年７月３１日，本件特許権に係る被控訴人の持分

１２分の１に係る特許権持分移転登録手続請求権を控訴人に譲渡し，その旨を被控

訴人に通知し，同通知は同年８月１４日に被控訴人に到達した（甲９１～９５）。 

  (8) 相殺 

   ア 控訴人は，令和元年５月１３日，被控訴人に対し，被控訴人が本件特許

に係る出願費用及び特許維持費用として平成２８年６月２８日から平成３１年２月

２５日までに支払った８０３万８８６３円に係る請求権について，本件訴訟におい

て請求している特許権侵害に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺する旨の

意思表示をした（乙３４１～３４３）。 

 控訴人と被控訴人は，令和元年７月３０日の本件第４回弁論準備手続期日におい
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て，被控訴人の控訴人に対する上記費用に係る請求権と，控訴人が被控訴人に対し

て請求している損害賠償請求権を元本どうしで相殺することを認めた。 

   イ 控訴人は，令和元年９月２０日，被控訴人に対し，被控訴人が平成３１

年４月分から令和元年６月分の本件特許の出願費用及び特許維持費用として支払っ

た４０万３８３２円に係る請求権について，また，同年１０月１０日，被控訴人に

対し，被控訴人が同年７月分から９月分の本件特許の出願費用として支払った７０

万４５７３円に係る請求権について，それぞれ，本件訴訟において請求している特

許権侵害に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺する旨の意思表示をした（乙

４１４～４１７）。 

 控訴人と被控訴人は，令和元年１１月５日の第６回弁論準備手続期日において，

被控訴人の控訴人に対する上記費用に係る請求権と，控訴人が被控訴人に対して請

求している損害賠償請求権を元本どうしで相殺することを認めた。 

   ウ 控訴人は，令和２年３月３日，被控訴人に対し，被控訴人が令和元年１

０月分から同年１２月分の本件特許の出願費用及び特許維持費用として支払った９

９万５４４２円に係る請求権について，本件訴訟において請求している特許権侵害

に基づく損害賠償請求権を自働債権として相殺する旨の意思表示をした（乙４５２，

４５３）。 

 控訴人と被控訴人は，令和２年９月７日の第１２回口頭弁論期日において，被控

訴人の控訴人に対する上記費用に係る請求権と，控訴人が被控訴人に対して請求し

ている損害賠償請求権を元本どうしで相殺することを認めた。 

  (9) 別件訴訟 

   ア 控訴人は，平成２８年１２月５日に，株式会社ＣＯＯＬＫＮＯＴ ＪＡ

ＰＡＮ（以下，「訴外会社」という。）を設立し（乙４０），その後，同社は，日本に

おいて，本件発明１の技術的範囲に属する靴ひもである「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の

販売を開始した。 

   イ 被控訴人は，平成３１年，控訴人及び訴外会社を被告として，控訴人及
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び訴外会社が日本において結ばない靴ひも「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売している

ことは，本件共同出願契約１３条（以下，「契約１３条」という。）に反し，本件特

許権１の被控訴人の持分を侵害するなどとして，東京地方裁判所に対し，１億３０

８０万円の損害賠償等を請求する訴訟（以下，「別件訴訟」という。）を提起したが，

同裁判所は，令和２年１月３０日，被控訴人の請求を棄却する旨の判決をした（甲

１２２）。 

 知的財産高等裁判所は，同年８月２０日，被控訴人の控訴を棄却する旨の判決を

した（甲１２４）。 

 ３ 争点 

  (1) 特許権侵害の不法行為の成否について 

   ア 本件固定的役割分担合意の有無 

   イ 本件固定的役割分担合意の解除の成否 

   ウ 権利の譲渡等制限違反の成否 

   エ 新特許等を取得しない義務の内容 

   オ 新特許等を取得しない義務違反の成否 

   カ 特許出願に関する手続を誠実に行う義務違反の成否 

   キ 本件発明につき特許を受ける権利の譲渡契約の錯誤無効の成否 

   ク 本件発明につき特許を受ける権利の譲渡契約の詐欺取消の成否 

   ケ 特許権の移転登録の要否及び「別段の定」の有無 

   コ 「別段の定」の解除の成否 

   サ 「別段の定」違反の主張の可否 

   シ 通常実施権の有無 

   ス 過失の有無 

   セ 無効の抗弁の成否 

   ソ 控訴人は特許権を有しない旨の主張の成否 

  (2) 香港での特許出願手続に係る債務不履行の成否について 
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  (3) 説明義務違反の不法行為の成否（説明義務違反の有無）について 

  (4) 損害の有無及び額 

  (5) 特許権持分移転登録手続請求の可否 

  (6) 差止請求の可否 

  (7) 確認の利益の有無 

 中間判決において，上記の争点(1)ケに関し，被控訴人が，平成２８年４月以降，

日本において，本件製造会社に本件発明１－１の実施品である被告各商品を製造さ

せ，被告各商品を独自に販売したことは，特許法７３条２項の「別段の定」である

契約１３条に違反すること，争点(1)コについては，「別段の定」が解除されたもの

とは認められないこと，争点(1)サについては，控訴人において被控訴人が「別段の

定」に違反したことを主張することが信義則に反し許されないものとは認められな

いこと，争点(1)シについては，被控訴人が通常実施権を有するとは認められないこ

と，争点(1)スについては，被控訴人には，本件製造会社に本件発明１－１の実施品

である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売したことが，「別段の定」に

違反し，本件特許権１を侵害することについて，少なくとも過失があることから，

争点(1)に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除

く。）は理由がある，争点(2)に係る債務不履行に基づく損害賠償請求の原因（数額

の点は除く。）及び争点(3)に係る説明義務違反の不法行為に基づく損害賠償請求の

原因（数額の点は除く。）については，いずれも理由がないとの判断がされた。 

 また，前記争点(1)セ（無効の抗弁の成否）及び前記争点(1)ソ（控訴人は特許権

を有しない旨の主張の成否）に係る被控訴人の主張は，いずれも時機に後れた攻撃

防御方法として却下された。 

 したがって，残る争点は，以下のとおりとなる。 

  (1) 特許権侵害の不法行為に基づく損害の有無及び額 

   ア 特許法１０２条２項に基づく損害額の推定 

    (ｱ) 特許法１０２条２項の適用の可否 
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    (ｲ) 被控訴人が受けた利益の額 

    (ｳ) 損害の覆滅事由の有無 

   イ 特許法１０２条３項に基づく損害額の認定 

    (ｱ) 特許法１０２条３項の適用の可否 

    (ｲ) 実施料相当額 

   ウ 控訴人による損害賠償請求権の放棄の有無 

   エ 控訴人の損害賠償請求が権利濫用となるか否か 

   オ 過失相殺の可否 

   カ 損害の減額事由の有無 

  (2) 特許権持分移転登録手続請求の可否 

   ア 特許権持分移転登録手続請求の訴えの追加的変更は適法か 

   イ 特許権持分移転登録請求訴訟は固有必要的共同訴訟か 

   ウ 被控訴人が無権利者といえるか 

    (ｱ)① 本件固定的役割分担合意又は本件共同出願契約違反により被控訴

人の権利は剥奪されることになるのか 

     ② 上記①の権利剥奪効は公序良俗違反等で無効か 

     ③ 控訴人が上記①の権利剥奪効を主張することは権利濫用となるか 

    (ｲ) 本件特許につき特許を受ける権利の譲渡契約の債務不履行解除の成

否 

   エ 特許権持分移転登録手続請求権の成否 

    (ｱ) Ｅ及びＦの特許権持分移転登録手続請求権の譲渡は有効か 

    (ｲ) 控訴人の請求は中間省略登録となるか 

    (ｳ) 控訴人の請求は訴訟信託となり無効か 

   オ 控訴人の持分移転登録手続請求が権利濫用となるか 

  (3) 差止請求の可否 

   ア 被控訴人に対し，特許法１００条１項の適用があるか 
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   イ 差止めの範囲は製造又は販売となるか 

   ウ 控訴人の差止請求が権利濫用となるか 

  (4) 被控訴人が無権利者であることの確認の利益の有無 

 ４ 争点に対する当事者の主張 

  (1) 争点(1)ア(ｱ)（特許法１０２条２項の適用の可否） 

   ア 控訴人の主張 

    (ｱ) 特許法７３条２項は，「別段の定」があるときは，他の共有者の同意

が必要となり，その同意がなければ，「特許発明の実施をすること」ができないこと

を定めているから，「別段の定」違反は，単なる債務不履行ではなく，特許権侵害を

構成する。中間判決においても，被控訴人の負う責任が特許権侵害の不法行為責任

であることが示されている。したがって，損害額の算定には特許法１０２条２項が

適用される。 

    (ｲ) 控訴人ら３者は，被控訴人を通じた本件発明の実施品の日本における

販売により利益を得ており，被控訴人の日本への生産移管によりその利益を得る機

会が失われたのであるから，特許法１０２条２項の適用がある。 

    (ｳ) 被控訴人は，控訴人は，契約１３条により日本において被控訴人の許

諾なく本件発明の実施品を直接販売できないから損害はなく，仮にあるとしても，

控訴人の損害は，被控訴人が控訴人から中国産キャタピランを仕入れていた場合と

現状との差額に限定されると主張する。 

 しかし，被控訴人は，結ばない靴ひもの生産を控訴人ら３者に無断で中国から日

本に切り替えたことにより，契約１３条により本件発明を実施する権限を一切失う

のであるから，本件発明の実施に被控訴人の許可は必要ではなく，平成２８年４月

以降に被控訴人が控訴人ら３者に無断で日本において本件発明の実施品である被告

各商品を製造させ，これを独自に販売したことにより得た利益は，全て特許法１０

２条２項により，控訴人の損害と推定される。 

 「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しているのは訴外会社であり，控訴人ではない。 
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    (ｴ) 被控訴人は，被控訴人は特許原簿に登録された持分４の１の共有特許

権者であるから，侵害により生じた損害賠償請求権のうち４分の１は，被控訴人に

帰属すると主張する。 

 しかし，特許法７３条２項の「別段の定」に違反した特許権の共有者は，当該特

許発明を実施する権限を一切失うから，特許権侵害により生じた損害賠償請求権の

うち４分の１が被控訴人に帰属することはない。損害賠償請求権はいったん共有者

４者に帰属し，そのうち４分の１が債権者と債務者が同一であることにより消滅す

ると解したとしても，残る共有者３者の持分がその分増加することになるから，控

訴人ら３者に帰属する損害賠償請求権が４分の３の限度に限られることはない。 

   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 特許法１０２条２項は，特許権者が，特許権者ではない第三者の行為

によって損害を被った場合に適用される規定であるところ，被控訴人も特許法９８

条によって認められた正当な特許権者である。そして，特許法７３条２項の「別段

の定」によって発生するのはあくまで特許権者間の債権債務関係にすぎず，「別段の

定」に違反したことは，特許権者間の債務不履行を構成するにすぎない。 

 したがって，本件に特許法１０２条２項の適用はない。 

    (ｲ) 控訴人は，Ｆが製造した中国産キャタピランを被控訴人に輸出する業

務を行っていたため，日本に商流を有しておらず，また，控訴人は，契約１３条に

より被控訴人の許可なく日本において本件発明の実施品を直接販売することが禁じ

られていたから，本件発明の実施品を直接販売することはなかった。したがって，

本件では，被控訴人の侵害行為がなければ控訴人が本件発明の実施品を日本で販売

することができたという事情はないから，特許法１０２条２項は適用されない。 

 また，控訴人が訴外会社を設立したのは平成２８年１２月５日であり，平成２９

年６月３０日頃に「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売を開始したと推定されるから，平

成２８年４月１日から平成２９年６月３０日までの間，控訴人は日本において本件

発明を一切実施しておらず，その可能性もなかったものである。したがって，この
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期間には，特許法１０２条２項の適用はない。 

 さらに，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の日本における販売以降において，控訴人に損害

は生じていない。本件共同出願契約８条において，各契約当事者は自ら経営する法

人に他の当事者の同意なく実施許諾することができるものとされており，各当事者

による販売と，各当事者の経営する法人による販売とは，本件共同出願契約におい

て同一視されているから，契約１３条の規定も，各契約当事者のみならず，その経

営する法人による製造，販売行為についても禁止しているものと読むことができる。

訴外会社は，代表取締役が控訴人であり，他に取締役は存在せず（乙４０），資本金

も５００万円と過小で，本件の紛争が顕在化した後の平成２８年１２月５日に至っ

て，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売のみを目的として設立された。したがって，形骸

化，濫用いずれの理解によっても法人格否認の法理が適用されるべきであり，訴外

会社による平成２９年６月３０日以降の「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売は，控訴人

の行為と評価することができる。 

    (ｳ) Ｅ及びＦは，日本において結ばない靴ひもの製造販売を一切実施して

いないから，Ｅ及びＦに生じた損害賠償請求権（持分４分の２）には，特許法１０

２条２項の適用はなく，損害額は同条３項によって推定される。 

    (ｴ) 控訴人と被控訴人は共に本件特許権の共有特許権者であり，共有特許

権者はいずれも自由に特許発明を実施することが可能であるから，特許法７３条２

項の「別段の定」に違反したことによって共有特許権者の一方に生ずる損害は，違

反が存在しなかった場合に得られたはずの利益に限定されるべきである。したがっ

て，被控訴人が「別段の定」に違反した場合，控訴人が被控訴人に対して請求でき

る損害は，被控訴人がキャタピランの製造を中国から日本に切り替えたことに基づ

く損害，すなわち，被控訴人が引き続き控訴人から中国産キャタピランを仕入れて

いた場合に得べかりし利益と現状との差額に限定される。 

 仮に，被控訴人が「別段の定」に違反することなく控訴人から仕入れた中国産キ

ャタピランを日本において販売していたとしても，日本における中国産キャタピラ
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ンの販売に伴う利益は全て被控訴人に帰属することが予定されていた。 

 したがって，被控訴人の日本での販売に基づく限界利益を損害として推定するこ

とは許されない。 

    (ｵ) 被控訴人は特許原簿に登録された共有特許権者であり，特許権侵害が

生じた場合，生じた損害賠償請求権の４分の１は被控訴人に帰属することになる。

そうすると，仮に，被控訴人による被告各商品の製造販売行為が本件特許権侵害を

構成するとしても，侵害により生じた損害賠償請求権のうち４分の１は，被控訴人

に帰属することで混同により消滅し，あるいは，被控訴人に帰属する正当な利益で

あることになり，控訴人ら３者には，自らの持分である４分の３の限度で損害賠償

請求権が帰属する。 

 したがって，本件において特許法１０２条２項の適用があるとしても，認められ

る損害額は，推定損害額から推定覆滅事由を考慮して減額した額の４分の３に限ら

れる。 

  (2) 争点(1)ア(ｲ)（被控訴人の受けた利益の額） 

   ア 控訴人の主張 

    (ｱ) 被控訴人が本件特許権１を侵害することによって受けた利益の額は，

以下のとおり，１５億８３４０万円であり，同額が控訴人ら３者に生じた損害と推

定される。本訴では，その一部である１１億１８００万円を請求する。 

 そして，控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求額は，総額１２億１８００万円

（特許権侵害の不法行為の損害賠償請求権として１１億１８００円，特許出願に関

する手続を誠実に行う義務の債務不履行の損害賠償請求として５０００万円，説明

義務違反〔不法行為〕に基づく損害賠償請求として５０００万円）であるから，こ

れらと相当因果関係のある弁護士相当額は，１億２１８０万円となる。 

    (ｲ) 被控訴人の被告各商品の売上げについて 

     ａ 被控訴人が，任意に控訴人に交付した平成２７年４月１日から同年

９月３０日までの売上金額が記載されたデータファイル（甲１０４）には，同期間
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の売上金額の合計は，●●●●●●円と記載されているから，同期間における１か

月当たりの売上金額の平均は，約●●●●●●●●●円となる。この数値に基づい

て，本件対象期間における売上金額の合計を試算すると，●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。 

     ｂ 被控訴人が作成した乙３７２（キャタピラン６種類経費〔国産のみ〕）

には，本件対象期間（２９か月間）中の中国産キャタピラン及び被告各商品の売上

数量の合計は●●●●●●●●ペアとされているから，これを前提とすると，１か

月当たりの売上数量の平均は，約●●●●●●ペアとなる。しかし，これは，被控

訴人代表者が本件訴訟で裁判所に提出した陳述書（乙６０）の記載と異なるもので

ある。また，被控訴人は，被告各商品を取り上げた雑誌等で，「２０１４年度は年間

１４０万個を販売」（平成２８年３月１７日），「２０１６年３月期は１３０万本を販

売」（平成２８年５月１３日），「自社生産に加え他者への委託生産も含め，合わせて

月産１０万から１５万本体制とし，現在の輸入量とほぼ同じ数量を日本産として輸

出できるようにする」（平成２８年５月１３日）などと述べている。さらに，被控訴

人の担当者は，控訴人に対し，平成２７年４月１日に，同年３月の出荷本数として，

実績約１２万ペア，欠品がなければ１４万ペア程度は出荷できたと報告している（甲

１０５）。これらを前提とすると，本件対象期間中における売上数量の合計は３４８

万ペア（１２万ペア×２９か月）となる。このうち，問屋を介して小売店に卸すと

いう形で販売される数と問屋を介さず直接小売店に卸すという形で販売される数は

半数ずつ程度である（甲１０６）。 

 他方，乙３７２によると，本件対象期間中の被告各商品の売上数量の合計は●●

●●●●●●ペアで売上金額の合計は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

である。しかし，被告各商品の問屋を介して小売店に卸すという形で販売される場

合の卸売価格は４００円から４５０円程度であり，問屋を介さず直接小売店に卸す

という形で販売される場合の卸売単価は４４０円から５７５円程度であり（甲１０

６），また，被控訴人は，小売店を通さずに最終需要者に直接販売する小売も行って
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おり，その際の主要商品であるキャタピランの小売単価は９０７円（甲１０）であ

る（いずれも消費税は含まれない。）。控訴人の父が大量のキャタピランを購入した

際の被控訴人の提示価格は，特別な割引価格として単価４００円（消費税は含まれ

ない。）であった。したがって，被控訴人が乙３７２に基づいて主張する本件対象期

間中の被告各商品の売上数量及び売上金額は，単価の面からも信用できない。 

 よって，本件対象期間における被告各商品の売上金額の合計は，１５億８３４０

万円（４１０円×１７４万ペア＋５００円×１７４万ペア）となる。 

     ｃ 調査嘱託の回答について 

      ① 別紙１「被控訴人の売上一覧表」（以下，「別紙１」という。）のＢ

列は，被告各商品を購入した取引先名である。被控訴人は，赤枠白抜きの取引先に

ついては，調査嘱託書の送付先を特定の個人とするよう求めており，これらの取引

先と被控訴人は極めて親密な関係があると考えられる（以下，これらの取引先を「被

控訴人親密取引先」という。） 

      ② 被控訴人から直接購入した取引先 

 別紙１の番号１から１８２の取引先（以下，同別紙の取引先は，「番号１の取引先」

などと記載する。）は，被控訴人から直接購入したと調査嘱託に回答した取引先（Ａ

列には調査嘱託の際の整理番号を記載したもの）と，被控訴人が提出した売上一覧

表（乙４０９）に記載された取引先のうち，調査嘱託の対象としていなかった取引

先（Ａ列には「嘱託外」と記載したもの）である（以下，これらを「グループＡ」

という。）。 

 別紙１のＧ列は，調査嘱託の回答を集計した売上金額で，総額●●●●●●●●

●●●円となり，これだけで，被控訴人が主張する売上金額を上回っている。 

 別紙１の I 列は，被控訴人が主張する個別の取引先に対する売上金額（乙４０９）

である。Ｉ列の数字が調査嘱託の結果より大きい取引先や，乙４０９に記載がある

のに調査嘱託に回答しなかった取引先が存在する。これらの多くは，被控訴人親密

取引先であり，今回の調査嘱託に当たって，被控訴人が働きかけを行い，乙４０９
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の記載よりも小さな数字を回答したか，回答そのものを拒否したものと思われる。 

 そうすると，これらの取引先からの調査嘱託に対する回答は信頼できないと考え

られるが，乙４０９の数字も基本的に信頼に足るものではない。そこで，控訴人の

経験に基づき推測した１店舗当たりの１か月当たりの売上個数に店舗数を乗じたも

のを販売個数とし，単価は，調査嘱託に対する回答にあった金額を数量で除したも

の（Ｈ列）を参考に推測したものとし，これに本件対象期間である２９か月を乗じ

たものを，控訴人が主張する売上金額とした（Ｌ列）。 

 他方，例えば，番号１の取引先については，同社からの回答が乙４０９の売上金

額を３０００万円も上回っており，乙４０９の数字が虚偽であったことが分かる。

番号３３の取引先に至っては，乙４０９に記載がない。このようなケースの場合，

乙４０９（Ｉ列）よりは調査嘱託への回答（Ｇ列）の方が信頼できそうであるが，

調査嘱託先が被控訴人親密取引先の場合は，調査嘱託に対する回答も信用できない。

この場合も，前段落と同様の推測を行い，控訴人の主張する売上金額とした（Ｌ列）。 

 最後に，調査嘱託に対し回答した売上金額（Ｇ列），乙４０９記載の売上金額（Ｉ

列），控訴人の主張する売上金額（Ｌ列）を比較検討し，各取引先に対する売上金額

をＫ列に記載した。その合計は，１０億９６３１万７５０２円である。 

 なお，番号７５の取引先の調査嘱託の回答によると，平成３０年１月１日から同

年８月３１日までの取引数量は●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●円とな

るので，平均単価は約●●●円である。同社の回答によると，平成２８年３月２１

日から平成２９年１２月３１日までの取引金額は●●●●●●●●●円で，取引数

量の回答がないところ，平均単価を４１０円と推測すると，この時期の取引数量は

●●●●●●ペアとなるから，本件対象期間の取引数量は，●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●となる。 

 また，調査嘱託の回答によると，番号１８２の取引先は，「キャタピラン７５ｃｍ」

と安全靴のセット●セットを１セット当たり●●●●円（税込）で購入したとのこ

とである。このうち「キャタピラン７５ｃｍ」相当分は，卸売価格のおおよその平
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均である●●●円であると推定し，購入価格を●●●●●●●●●●●●●●円と

推定した。 

      ③ 被控訴人以外から購入した取引先 

 番号１８３～２５９は，被控訴人以外から購入したと回答した取引先である。 

 このうち，番号１８３の取引先から番号１９９の取引先までが，グループＡに含

まれていない業者から購入したと回答した。これらに対する売上げは，グループＡ

に対する売上げと重複しないから，全額を被控訴人の売上金額とすることができる

（Ｘ列）（以下，これらを「グループＢ」という。）。 

 番号２００の取引先から番号２５９の取引先までは，グループＡに含まれる取引

先から購入したと回答した。これらは，原則として被控訴人からグループＡに対す

る売上げと重複すると考えられる。もっとも，例えば，番号２０７の取引先は，番

号８５の取引先から購入したと回答したが，番号８５の取引先が被控訴人から購入

した販売金額よりも，番号２０７の取引先が番号８５の取引先から購入した金額が

上回っている。これはあり得ないから，番号８５の取引先からの調査嘱託の回答が

何らかの誤りを含んでおり，これと重複していないと考えられる。したがって，番

号２０７の取引先の購入金額は，被控訴人の売上げとすることができる（Ｘ列）。 

 同様に，番号５５の取引先の転売先，番号７７の取引先の転売先，番号７８の取

引先の転売先，番号７９の取引先の転売先，番号８４の取引先の転売先，番号９５

の取引先の転売先，番号１０８の取引先の転売先，番号１１３の取引先の転売先，

番号１５２の取引先の転売先への売上げも，被控訴人の売上げとすることができる

（Ｘ列）（以下，これらを，「グループＣ」という。）。 

 グループＢへの売上金額とグループＣへの売上金額を合計すると，●●●●●●

●●●●●円となる（Ｘ列）。 

      ④ グループＡへの売上金額１０億９６３１万７５０２円と，グルー

プＢ及びＣへの売上金額●●●●●●●●●●●円を合計すると，１５億４１０１

万５９１２円となる。 
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 なお，グループＢ及びＣへの売上金額には，被控訴人とこれらの取引先の間に入

った中間業者の利益が含まれている。他方で，グループＢが購入した調達先（Ｓ列）

の，その他の取引先に対する売上金額は含まれていないし，番号２９７の取引先以

下の回答がなかった取引先に対する売上金額は含まれていない。したがって，全体

としては，被控訴人の売上金額の実相に極めて近い金額であると考えられる。 

     ｄ 売上げに関する被控訴人の主張及び証拠が信用できないこと 

 被控訴人は，乙３７２に基づき，被告各商品の売上数量は，●●●●●●●●ペ

アであると主張するが，以下のとおり，乙３７２や被控訴人の主張は信用すること

ができない。 

      ① 被控訴人が乙３７２に基づいて主張する売上げは，前記ａのとお

り，信用することができない。 

      ② 被控訴人代表者が，平成２７年９月１５日に控訴人に提示した資

料（甲１１３）によると，スリーランナーに対する委託製造費は，少なく見積もっ

ても単価が●●●円であると考えられ，乙３７２に記載された委託製造仕入高から

割り出される本件対象期間の委託製造数は，１６０万６４３４ペアとなる。また，

控訴人から被控訴人に対する販売価格は，円換算して，５０ｃｍの商品の場合，１

９５．６円，７５ｃｍの商品の場合，２０５．２円であったから，本件製造会社に

対する委託製造費がこれを超えることはあり得ない。仮に，被控訴人から本件製造

会社に対する委託製造単価を控訴人から被控訴人に対する販売価格の単純平均値で

ある２００．４円とすると，乙３７２の「委託製造仕入高」から割り出される本件

対象期間の委託製造数は，１１２万２２５９ペアとなる。 

      ③ 被控訴人が新潟県燕市の自社配送センター（ツインズロジスティ

ックセンター）に併設した工場（以下，「ＴＬＣ」という。）に設置した製紐機の設

置状況（乙３６２）からすると，被控訴人において平成２８年３月から償却を始め

た製紐機が３台，同年９月から償却を始めた製紐機が３台（これら６台のうち１台

は予備機か試作用と思われる。），同年１２月から償却を始めた製紐機が８台あり，
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平成２９年１０月に，３台の製紐機を追加で導入している。また，新聞報道（甲１

１５の１）によると，被控訴人は，５本の製造ラインにより，月間約２万から３万

ペアを製造するとしていた。 

 これらによると，ＴＬＣにおける製造能力は，本件対象期間の合計で，１６９万

５００ペア（１ライン当たり月産５０００ペアと仮定した場合）から３３９万ペア

（１ライン当たり月産１万ペアと仮定した場合）を超える数であって不思議ではな

い。 

 これに対し，被控訴人は，ＴＬＣではキャタピーエアーなど被告各商品以外の商

品を多く生産していると主張するが，キャタピーエアーの販売期間は本件対象期間

のわずか１０か月にすぎず，ＴＬＣの製造能力と被控訴人の主張する売上数量の乖

離を説明するものではない。 

      ④ 被控訴人によると，被控訴人の営業活動により，被告各商品の取

引先は拡大したとのことである。靴ひもは消耗品であるから，いったんリピーター

を獲得できれば継続的な売上げが期待でき，販売ルートが拡大すればするほど売上

数量もそれに比例して増加する（甲１１４）。したがって，被控訴人の取引先が増加

したにもかかわらず，被告各商品の売上数量が下落することなどあり得ない。 

 特に，被控訴人の最大の取引先である●●●●●●●●●●は，被控訴人が控訴

人に無断で日本での製造を始めた頃の平成２８年２月時点での国内店舗数が８４９

店舗であったのに対し，その後も継続して順調に店舗数を増加させており，平成３

０年２月の時点では９３９店舗に達している（甲１１７）。控訴人は，被控訴人と取

引のあった平成２６年から２７年の時点ですら，●●●●●●●●●●のみで週に

７０００から８０００ペア，月に少なくとも３万ペアが売れていたと被控訴人から

聞いていた（甲１１４）。この事実のみからしても，被控訴人が控訴人に無断で日本

での製造を始めて以降，被告各商品の売上数量が月３万ペアにまで下落することは

あり得ない。 

      ⑤ 調査嘱託の結果，被控訴人がモリトから購入した被告各商品は，
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，スリーランナーから購入した被

告各商品は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●，平均単価●●●円であり，控訴人の推測が正し

かったことが裏付けられた。また，被控訴人の主張する売上数量及び売上金額は，

本件製造会社から調達した分のみであり，ＴＬＣでの製造分を除外したものである

ことも裏付けられている。 

      ⑥ 被控訴人は，乙３４８において，被告各商品の売上数量及び売上

高を，日本産キャタピラン等と中国産キャタピラン等に切り分ける際に，「被控訴人

は，在庫を仕入日が古い順に販売していく」ことを前提に，平成２８年３月末時点

で残っていた在庫数量が全て販売されるまでは中国産キャタピラン等の売上げとし

て計上し，その後は日本産キャタピラン等の売上げとして計上したと説明している

が，被控訴人が，「在庫を仕入日が古い順に販売していく」方針を例外なく遵守して

いるとの点についての立証はない。平成２８年３月末時点で残っていた在庫数量が

全て販売されるまでは中国産キャタピラン等の売上げとして計上すれば，日本産キ

ャタピラン等の売上げは実際よりも少なく計上されているはずであり，被控訴人が

主張する被告各商品の売上数量は，実際よりも少なく計上されたものである。 

    (ｳ) 被控訴人の経費について 

     ａ 経費に関する被控訴人の主張及び証拠が信用できないこと 

      ① 被控訴人は，乙３７２に基づいて被告各商品の製造販売の経費を

主張するが，前記(ｲ)ｄのとおり，被控訴人の主張は信用できないし，被控訴人は，

乙３７２の売上数量及び売上金額について本件製造会社の製造分を過小に主張して

いるだけでなく，ＴＬＣ製造分を含んでいないことになる。それにもかかわらず，

被控訴人は，ＴＬＣ製造分に関する経費を控除すべきとして主張しており，経費に

関する乙３７２に記載の数字を信用することはできない。 

      ② 被控訴人は，乙３７２について，日本産キャタピラン等の製造販

売のみに要する費用については，被告各商品の製造販売に要する費用とそれ以外の
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商品の製造販売に要する費用とが含まれていることから，各月の製造原価比率で按

分したこと，中国産キャタピラン等の販売と日本産キャタピランの販売の両方に要

する費用については，各月の販売比率で按分したと主張する。 

 しかし，そもそも被告各商品以外の費用が含まれている時点で，被告各商品の製

造販売を開始するに当たって初めて必要となった費用とはいえず，侵害品の「製造

販売に直接関連して追加的に必要となった経費」に該当しないことは明らかである

し，上記比率で按分することで算出された数字が侵害品の「製造販売に直接関連し

て追加的に必要となった経費」の数字として正確であるといえる根拠もない。加え

て，各比率の算定の基礎となる被控訴人の主張する売上数量が誤っている以上，各

比率自体も誤りであり，当該比率に基づいて算出された数字も誤っている。したが

って，この意味においても，被控訴人の主張する数字を正しい数字として扱い，限

界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めることはできない。 

      ③ 被控訴人は，乙４２１に記載された金額が経費であると主張する

が，被控訴人が限界利益額の主張を変遷させたのは２回目であり，この意味でも，

被控訴人の経費に関する主張には信用性がない。 

     ｂ 原材料費 

      ① 原料仕入高について 

 被控訴人は，「原料仕入高」に計上された原材料は，ＴＬＣで用いたものに限られ

ているとしているが，被控訴人は，販売数量についてＴＬＣ製造分を除いた主張を

しているのであるから，被控訴人の主張によると，そもそも「原料仕入高」が計上

されるはずはなく，被控訴人の主張する販売数量に応じた「原料仕入高」の数字を

正確に主張しているとは認められない。したがって，「原料仕入高」について，限界

利益を算定する過程で差し引くべき経費であることが立証されているとはいえない。 

      ② 「租税公課（関税）」について 

 これは，原材料や製紐機の輸入に係る費用のようである（乙３５０）が，原材料

や製紐機の輸入に係る費用はＴＬＣ製造分に関する費用であるから，「原料仕入高」
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と同様に，「租税公課（関税）」についても限界利益を算定する過程で差し引くべき

経費であることが立証されているとはいえない。 

 乙３５０に，「キャタピラン材料輸入」ないし「ナイロン糸輸入関税」が２回，「製

紐機３台輸入関税」が１回計上されている。しかし，前者については乙３４５に現

れた原材料の調達回数と整合しないし，後者については乙３６２に現れた製紐機の

調達回数と整合しない。したがって，これらの数字は信用できず，限界利益を算定

する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

 被控訴人は，輸入関税の一部が乙３５０以外の会計元帳に振り分けられたことを

自認しているが，これは被控訴人の会計帳簿が極めて粗雑に作成されていることを

示すものであり，このような会計帳簿に基づく被控訴人の限界利益の主張には信用

性はない。 

      ③ 「委託製造仕入高（スリーランナー，モリト）」について 

 乙３７２において被控訴人が主張する販売数量●●●●●●●●ペアに比して，

●●●●●●●●●●●円というのは明らかに過大であり，正確な数字を主張して

いるとは認められない。したがって，「委託製造仕入高（スリーランナー，モリト）」

について，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費であることが立証されてい

るとはいえない。 

      ④ 「包装費（スリーランナー，モリト，ＴＬＣ製専用）」，「包装費（パ

ッケージ，台紙，ＪＡＮシール）」，「包装外注工賃（国産製専用）」及び「包装外注

工賃」について 

 これらについても，ＴＬＣ製造分に係る費用を含んでいると考えられるため，被

控訴人の主張する販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められない。

また，これらについては，製造原価比率又は中国産，日本産の販売比率で按分して

いると考えられるところ，これらの比率を用いて算出された数字は正確な数字では

ない。したがって，これらの費用について，限界利益を算定する過程で差し引くべ

き経費であることが立証されているとはいえない。 
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 また，これらの各項目は，「国内取引先」を一括計上している乙３５１から個別に

拾ったもののようであるが，これらの中には国内向け製品の経費とは認められない

経費も含まれている上，被告各商品の各月の製造数又は販売数との整合性が確認で

きない。したがって，乙３７２の記載は信用できず，限界利益を算定する過程で差

し引くべき経費と認めることはできない。 

     ｃ 個別固定費について 

 被控訴人の主張は，いずれもＴＬＣ製造分に関するものであるが，被控訴人は，

販売数量についてＴＬＣ製造分を除いた主張をしているのであるから，被控訴人の

主張する販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められず，また，製造

原価比率で按分しているとされる点においても正確な数字であるとはいえない。し

たがって，個別固定費について，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費であ

ることが立証されているとはいえない。 

      ① 「賃金（製造担当者のみ）」，「法定福利費」及び「旅費交通費」に

ついて 

 本来，従業員の雇用は当該企業の責任とリスク負担で行われるべきものであり，

当該従業員に支払われた給与等の固定費を売上高から差し引けば，特許権の侵害者

がリスクを負担すべき費用を特許権者が負担することになり，不当であるから，こ

れらを限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

 また，乙３７２に記載された「賃金（製造担当者のみ）」を見ると，月ごとに費用

が●●●●●●●●●●●円まで大きく変動している。仮に，当該製造担当者が被

告各商品の製造を専ら担当しているのであれば，毎月一定額の賃金が発生すると考

えられるが，上記のとおり大きく変動していることからすると，当該製造担当者は

被告各商品の製造を専ら担当しているものとは考えられず，被告各商品を製造販売

するために雇い入れた従業員であることは何ら立証されていない。被控訴人が，こ

れらの費目を製造原価比率で按分していることから，当該従業員が被告各商品以外

の商品の製造も担当していることは明らかであり，当該従業員は被告各商品の製造
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を担当しないのであれば，他の商品の製造等を担当するだけであるから，これらの

費目は，被控訴人の侵害行為に関係なく必要となる費用であり，侵害品の「製造販

売に直接関連して追加的に必要となった経費」とはいえない。 

      ② 「工場消耗品費」，「製紐機修繕費」及び「地代家賃」について 

 被控訴人は，ＴＬＣに設置された製紐機において被告各商品以外の商品を製造し

ていることを自認している。被控訴人は，製造ラインを１６本にまで増やしている

一方で，ＴＬＣ製造分は●●●●●●●ペアにすぎないと主張しているから，被控

訴人は，ＴＬＣにおいて被告各商品以外の商品を相当数製造しているものと考えな

ければならない。そうすると，被控訴人の侵害行為に関係なく，被告各商品以外の

商品の製造のために工場の賃借や製紐機の導入等が行われたといえるから，これら

の費用は，侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」とはい

えない。 

 また，地代家賃は，毎月一定額支出されているわけではなく，月ごとに大きく金

額が変動しており，何の地代家賃であり，どのような根拠で算出されたかが全く不

明である。「ツインズロジスティックセンター」は「自社配送センター」であると報

道されており（甲１１５），その状況を示した写真（乙３７１）を見ても，はたして

賃借部分が存在するのか，その割合はどの程度であるのかが判然としない。したが

って，この意味でも，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることは

できない。 

     ｄ 製造変動費について 

      ① 「外注加工費」について 

 これについても，被控訴人の主張はＴＬＣ製造分に係る費用を含んでいると解さ

れ，被控訴人が主張する販売数量に応じた正確な数字であるとは認められない。ま

た，乙３５６の１には，「キャタピーエアー梱包内職代」と記載されているものもあ

り，被控訴人が製造原価比率で按分していることから，「外注加工費」には，被告各

商品以外の商品の費用も含まれていることは明らかである。 
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 仮に，出来高によって費用が変動するのであれば，その実際の出来高に応じた正

確な費用を算出しなければならないが，被控訴人は，そもそも算定の基礎に誤りの

ある製造原価比率なるものを用いて数字を算出しているのであるから，被控訴人の

主張する「外注加工費」の数字は，被告各商品に直接関連するものだけを正しく抽

出したものではない。 

 また，外注加工費の支払先とされる者が，被告各商品を製造する過程でいかなる

作業を行ったのかが立証されていない。 

 したがって，外注加工費を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認める

ことはできない。 

      ② 「製紐機の減価償却費」及び「水道光熱費等」について 

 これらの費用は，ＴＬＣ製造分に関するものであるところ，被控訴人は，販売数

量についてＴＬＣ製造分を除いた主張をしているのであるから，被控訴人の主張す

る販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められない。製造原価比率で

按分していると考えられるから，この点においても正確な数字であるとはいえない。 

 また，被控訴人の侵害行為とは関係なく，被告各商品以外の製造のために製紐機

の導入等が行われたから，侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となっ

た経費」とはいえない。 

 さらに，この根拠として提出された乙３６２は本件訴訟のために作成されたもの

であり，総勘定元帳といった原資料が提出されていない。 

 したがって，これらの費用を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認め

ることはできない。 

     ｅ 運賃について 

      ① 「運賃（材料輸入時）」について 

 これは，ＴＬＣ製造分に関するものであるところ，被控訴人は，販売数量につい

てＴＬＣ製造分を除いた主張をしているのであるから，被控訴人の主張する販売数

量に応じた正確な数字を主張しているとは認められない。また，被控訴人は製造原
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価比率で按分して数字を算出していることからすると，按分前の費用には被告各商

品以外の商品の運賃も含まれていると考えられるところ，そうであれば，被告各商

品の製造にかかわらず材料を運搬する必要があるから，侵害品の「製造販売に直接

関連して追加的に必要となった経費」とはいえない。さらに，製造原価比率で按分

している点においても正確な数字であるとはいえない。 

 この費用は，「結ばない靴ひも」の原料（主に糸とゴム）を輸入した際の運賃と思

われるが，乙３４９の「材料仕入高」及び乙３５０の「（原）租税公課」に現れた各

項目と突合できるはずである。したがって，被控訴人によって突合の結果が示され

ない限り，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

       ② 「荷造り運賃（福山通運）」について 

 これについても，ＴＬＣ製造分に係る費用を含んでいると考えられるから，被控

訴人の主張する販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められず，限界

利益を算定する過程で差し引くべき経費であることが立証されているとはいえない。

また，「運賃（材料輸入時）」と同様に，被控訴人は製造原価比率で按分して数字を

算出していることからすると，按分前の費用には被告各商品以外の商品の荷造り運

賃も含まれていると考えられる。被告各商品の製造販売にかかわらず，運搬する必

要があるのであるから，侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった

経費」とはいえないし，さらに，製造原価比率を用いて算出された数字は，被告各

商品に直接関連するものだけを正しく抽出したものともいえない。 

     ｆ 在庫保管経費について 

 被控訴人の主張は，ＴＬＣ製造分に係る費用を含んでいると考えられるから，被

控訴人が主張する販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められない。

また，中国産キャタピラン及び日本産キャタピランの販売比率を用いて数字を算出

しており，このような数字は正確な数字であるとはいえない。したがって，在庫保

管経費について，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費であることが立証さ

れているとはいえない。 
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 乙４３９に記載のとおり，被告各商品以外の商品も保管されていることからする

と，単に自社の在庫保管倉庫に被告各商品を保管しているだけのことであり，被告

各商品を製造販売するに当たって初めて倉庫が必要になったとはいえないから，侵

害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」とはいえない。 

 被控訴人は，「地代家賃」及び「水道光熱費」は，生産された結ばない靴ひもを保

管する倉庫の費用と主張するが，その証拠として提出された乙３７１は単なる写真

であり，倉庫の「家賃」及び「水道光熱費」の額を立証できる証拠ではない。 

 したがって，これらの費用を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認め

ることはできない。 

     ｇ 販売管理費について 

 これについても，ＴＬＣ製造分に係る費用を含んでいると考えられるから，被控

訴人が主張する販売数量に応じた正確な数字を主張しているとは認められない。ま

た，中国産キャタピラン及び日本産キャタピランの販売比率を用いて数字を算出し

ているところ，このような数字は正確な数字であるとはいえず，被告各商品に直接

関連する費用のみが抽出されているとはいえない。したがって，販売管理費につい

て，限界利益を算定する過程で差し引くべき経費であることが立証されているとは

いえない。 

      ① 「支払手数料（販売口銭）」について 

 これは，総勘定元帳の「支払手数料」（乙３６０）に大量に計上された項目から人

力で抽出されたもののようであるが，支払先が行った業務の内容は示されておらず，

限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

      ② 「業務委託費」について 

 これは，乙３６５に現れた業者に支払われたもののようであるが，これらの支払

先が行った業務の内容は示されておらず，限界利益を算定する過程で差し引くべき

経費と認めることはできない。 

      ③ 「広告宣伝費」について 
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 被控訴人による宣伝広告は通常の範囲のものにすぎない。また，乙３７２を前提

にすると，本件対象期間における１か月当たりの売上金額の平均は，約●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であって，平成２７年４月１

日から同年９月３０日までの期間の１か月当たりの売上金額の平均約●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●から７割以上も減少しているから，被控訴

人の広告宣伝活動は全く功を奏していない。被告各商品の販売に寄与していないた

め，広告宣伝費が限界利益を算定する過程で差し引くべき経費に当たるということ

はできない。 

 また，総勘定元帳の「広告宣伝費」（乙３６１）の広告内容は示されておらず，限

界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 被控訴人の限界利益は，乙３７２のとおり，●●●●●●●●●円で

ある。乙３７２は，資料を改めて精査した結果，控除されるべき費用，誤って多く

控除していた費用等が判明したため，乙１２８を訂正したものである。 

 調査嘱託の結果に基づき，被控訴人から直接購入したと回答された被告各商品の

取引金額を単純に合計すると，●●●●●●●●●●●円となり，乙４０９の総額

●●●●●●●●●●●円と比較すると，６８４６万８９９３円少ない。しかし，

乙４０９の●●●●●●●●●●●円は，乙４０８に示した「中国産キャタピラン

しか存在しない商品」，及び乙３４８に示した「被控訴人倉庫に在庫保管されていた

中国産キャタピラン」に関する売上げが含まれている。これらの中国産キャタピラ

ンの平成２８年４月から平成３０年８月の売上総額は，乙４０９の●●●●●●●

●●●●円から乙３４８の被告各商品に係る売上総額である●●●●●●●●●●

●円を減じた●●●●●●●●●●●円である。 

 調査嘱託の結果に基づく取引金額の合計●●●●●●●●●●●円から，中国産

キャタピランの売上金額●●●●●●●●●●●円を減じると，●●●●●●●●

●●●円となり，ここから，被控訴人の経費合計額●●●●●●●●●●●円（乙
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３７２）を減じると，控訴人の有する損害賠償請求権は，相殺額を考慮するまでも

なく存在しないことになる。 

    (ｲ) 本件対象期間中の被告各商品の売上げについて 

     ａ 被控訴人は，会計帳簿に売掛金の金額と取引先名のみを記載してお

り，取引された商品ごとに区分して記載しているわけではないため，会計資料に基

づき被告各商品の売上数量及び売上金額を把握することができない。 

 そこで，平成２８年３月末時点での被告各商品に対応する中国産キャタピランの

在庫数量を販売管理用データベースから抽出し（乙３４５），被告各商品について，

本件対象期間の売上数量及び売上金額を同様にデータベースから抽出し（乙３４６），

本件対象期間の被告各商品の仕入数量をデータベースから抽出した（乙３４７）。 

 このように抽出した在庫数量，売上数量及び売上金額並びに仕入数量に基づき，

被告各商品と中国産キャタピランとに切り分ける作業を行った（乙３４８）。具体的

には，被控訴人は，在庫を仕入日が古い順に販売していくため（乙４０２），品目ご

とに，平成２８年３月末時点で残っていた在庫数量が全て販売されるまでは中国産

キャタピランの売上げとして計上し，その後は被告各商品の売上げとして計上した。 

 これによると，本件対象期間中の被控訴人の被告各商品の売上げは，●●●●●

●●●ペア，●●●●●●●●●●●円である（乙３７２）。 

     ｂ 控訴人は，被告各商品の月間販売数量を約１２万ペアであると主張

するが，平成２６年から平成２７年にかけて，キャタピラン等は，テレビ放映など

によるブームもあって月間１０万ペアを超える売上げを記録し，同年３月の売上げ

本数は１３万０１１４ペアであったが，その後，販売数量は減少し，平成２８年５

月には約３万７０００ペアとなっている。被控訴人代表者も，控訴人に対し，平成

２７年１１月には月間売上げが６万ペアである（乙６８）とか，平成２８年３月に

は月間売上げが５万ペアから７万ペアである（乙３７３）などと説明している。控

訴人が指摘する雑誌等の記載は，被控訴人がマーケティング活動の一環として述べ

た不正確なセールストークに基づくものである。また，甲１０４は，被控訴人の販
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売する全商品の売上げから第一営業部による売上げを抽出したものであり，この資

料に基づき，本件対象期間中の被告各商品の売上げを算定することはできない。 

 被控訴人が問屋を介さずに小売する販売先として一番の得意先である●●●●●

●●●●●への販売単価は３４５円であり（乙３４６），被控訴人の乙３７２に基づ

く主張は，被控訴人の会計帳簿に基づくもので正しいものである。 

     ｃ 控訴人は，被告各商品の製造数について主張する。 

 本件対象期間中，被控訴人のモリトに対する発注数の合計は●●●●●●●ペア，

スリーランナーに対する発注数の合計は●●●●●●●ペアであり，その合計は●

●●●●●●●ペアである。このうち●●●●●●●●ペアが実際に納品された。 

 また，本件対象期間中に，被控訴人が自社（ＴＬＣ）に発注した被告各商品は，

●●●●●●●ペアである（乙４２２）。このうち，平成３０年７月に●●●●●●

ペアが発注されているから，これを除くと発注総量は●●●●●●●ペアである。

被控訴人は，ＴＬＣに設置した製紐機では，被告各商品をほとんど生産しておらず，

被告各商品以外の商品を生産している。結ばない靴ひもは消費者向けの商品であり，

欠品が許されないため，被控訴人は，ＴＬＣに十分な生産余力を残すこととしてい

るし，ＴＬＣの製紐機を利用して，靴ひもに限らず，様々な商品の開発・生産や，

現行商品の改良等の業務を行っている（乙４０２，４１８，４１９）。上記発注数に

は，協賛品，サンプル品等が含まれており，実際に取引先に販売した数量は，●●

●●ペアである。 

    (ｳ) 被控訴人の経費について 

     ａ① 乙３７２について 

 被控訴人の経費は，乙３７２記載のとおりであり，乙３７２の計算根拠は次のと

おりである。 

 被控訴人は，結ばない靴ひもの製造販売事業だけでなく，その他の事業も営んで

いるため，本件対象期間の被控訴人の経費から，結ばない靴ひもの製造販売事業と

は無関係の経費を除外した。 
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 次に，被控訴人が販売する結ばない靴ひもには，中国産のキャタピラン及びその

バリエーションと日本産キャタピラン等とが存在する。そのため，結ばない靴ひも

の製造販売事業に関する経費としては，中国産のキャタピラン等の販売のみに要す

る費用，日本産キャタピラン等の製造販売のみに要する費用，中国産キャタピラン

等と日本産キャタピラン等の販売の両方に要する費用が観念できるが，このうち，

中国産キャタピラン等の販売のみに要する費用は実際には存在しない。 

 被控訴人の製造する日本産キャタピラン等には，被告各商品として特定された商

品とそれ以外の商品とが存在する。そこで，日本産キャタピラン等のうち，被告各

商品として特定された商品の各月の製造原価比率を算出し，日本産キャタピラン等

の製造販売のみに要する費用のうち，製造に関する費目に当該製造原価比率を乗じ

て，被告各商品の製造のみに要する費用を計上した。 

 中国産キャタピラン等の販売と日本産キャタピラン等の販売の両方に要する費用

については，被告各商品として特定された商品について，各月の中国産キャタピラ

ン等の販売数量と，日本産キャタピラン等の販売数量とを用いて，日本産キャタピ

ラン等の販売比率を算出し，当該費用に日本産キャタピラン等の販売比率を乗じて

日本産キャタピラン等の販売に要した費用のみを計上した。 

      ② 乙４２１について 

 按分後の乙３７２の「原料仕入高」，「租税公課（関税）」，個別固定費の全て，製

造変動費の全て，「運賃（材料輸入時）」は，ＴＬＣから仕入れて取引先に販売した

被告各商品（乙４０７）のほか，各種イベントや提携先に対して無償で提供した協

賛品・サンプル（乙４２０）等，本件訴訟において特許法１０２条２項の限界利益

を計算するに当たり，売上げとして計上した商品以外の被告各商品を含んでいた。 

 ＴＬＣの経費を取引先に販売した被告各商品のみに限って按分すると，被告各商

品の限界利益は，●●●●●●●●●円となる（乙４２１）。 

     ｂ 原材料費の中の「原料仕入高」について 

 乙３７２の「原料仕入高」に計上された原材料は，ＴＬＣで用いたものに限られ
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ており，本件製造会社で製造された被告各商品の原材料を含まない。 

     ｃ 個別固定費について 

      ① 「賃金（製造担当者のみ）」について 

 乙３７２の「賃金（製造担当者のみ）」に計上した費用は，被告各商品の製造を専

ら担当する人員に関するものであり（乙３５２），毎月一定額の賃金が発生している

（乙３５２，３６６）。乙３７２において製造担当者の賃金が月ごとに変動している

のは，結ばない靴ひもに係る製造担当者の賃金を，被告各商品として特定された六

つの商品の各月の製造原価比率で按分した結果にすぎない。製造担当者の勤務する

工場では，結ばない靴ひもに関する商品以外の製造は行っておらず（乙３７１），被

告各商品の製造販売がなければ，被告各商品以外の結ばない靴ひもの売上げは，仮

にあっても，ごく僅かにとどまる。したがって，「製造担当者の賃金」，「法定福利費」

及び「旅費交通費」は，被告各商品の製造販売に直接要した費用として控除される

べきである。 

      ② 「工場消耗品費」，「製紐機修繕費」及び「地代家賃」について 

 これらも同様に，被告各商品の製造のみを行う工場に関するものであり（乙３７

１），「地代家賃」の変動も，同様に製造原価比率で按分したために発生したもので

ある。 

     ｄ 在庫保管経費について 

 「地代家賃」及び「水道光熱費」は，いずれも外注先である本件製造会社及びＴ

ＬＣで生産された結ばない靴ひもの保管に利用する倉庫に係る経費である（乙３７

１）。被告各商品として特定された六つの商品以外の在庫も含まれているため，乙３

７２では控えめに見積り，会計元帳に記載された金額の６割に対して，中国産キャ

タピランと日本産キャタピランの売上比率を乗じた額を計上した（按分前の額を示

す乙３６６の在庫保管経費の額は，補助元帳である乙３６３，３６４の額の６割と

なっている。）。 

     ｅ 販売管理費について 
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      ① 「支払手数料（販売口銭）」及び「販売支援業務委託費」について 

 これらは，被告各商品の販売業務を委託することにより発生する仲介手数料及び

業務委託費用であり（乙３６０，３６５），被告各商品の販売に直接要する費用であ

るから，変動費として限界利益の算出に当たって控除すべき費用に該当する。 

      ② 広告宣伝費について 

 被控訴人は，被告各商品のブランド価値を維持し，乙３７２の売上げを保つため

に，結ばない靴ひも以外の商品の売上げも利用して多額の広告宣伝費を捻出してい

るものであり，売上高の減少を理由に広告宣伝費を控除すべきでないとの控訴人の

主張は当たらない。 

 また，広告宣伝費のうちには，被告各商品の販売に直接要した経費が数多く含ま

れている。例えば，乙３６１に記載された広告宣伝費のうち，五色佐倉マラソン，

各年の名古屋マラソンＥＸＰＯ，各年の東京マラソンＥＸＰＯ，各年のＴＳＯ Ｉ

ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌスポルテックＥＸＰＯ，北海道日本ハムファイターズラ

ンフェスタ等に関連する費用は，当該イベント内で被告各商品を販売するためのブ

ース設置費用や出展料，サンプル出荷費用等であるし，同じく乙３６１に計上され

た花咲けピクチャーズに関する費用は，被告各商品を直販するためのウェブサイト

設置に係るものである。 

  (3) 争点(1)ア(ｳ)（損害の覆滅事由の有無） 

   ア 被控訴人の主張 

    (ｱ) 控訴人に損害がないこと 

 控訴人は，契約１３条により被控訴人の許可なく日本において本件発明の実施品

を直接販売することを禁じられているのであり，被控訴人に対して被告各商品を輸

出することができたにすぎないから，損害もその範囲に限定され，日本において被

控訴人が販売を行ったことによる利益は，控訴人の損害とは認められない。そして，

控訴人ら３者による中国産キャタピランの製造輸出に係る事業は赤字であった（甲

５７）から，それによって控訴人が利益を得られたという関係にはない。したがっ
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て，控訴人に損害は発生しない。 

 また，前記(1)イ(ｲ)のとおり，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の日本における販売以降に

おいて，控訴人に損害は生じていない。 

    (ｲ) 控訴人に実施能力がないこと 

 控訴人は，平成２８年１２月５日に至って訴外会社を設立し（乙４０），その後，

平成２９年６月３０日頃に「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売を開始している（乙８８）

から，平成２８年４月１日から平成２９年６月３０日までの間，控訴人は日本にお

いて「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売することができず，その可能性もなかったもの

であり，この期間における被告各商品の販売に係る被控訴人の利益に基づく推定は

全て覆滅される。 

 また，控訴人は，被告各商品と「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を並べて販売したところ，

「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の売上げが被告各商品の売上げを上回ったと主張するが，

この事実は，控訴人が被控訴人の営業にフリーライドすることでしか売上げをあげ

ることができないことを示すものであり，控訴人の営業能力が過小であるとの覆滅

事由となる。 

    (ｳ) 被告各商品の販売は被控訴人の顕著な営業努力によるものであること 

     ａ 被控訴人は，被告各商品の拡販のため，多額の広告宣伝費を費やし

ている。被控訴人は，販売開始直後で売上げがほとんどない頃から，年間平均して

２０００万円以上の，累計８０００万円にも及ぶ広告宣伝費をキャタピランのため

に費やしてきた。 

     ｂ 被告各商品は，購入したユーザーが一般的な靴ひもに代えて利用す

る商品であり，靴には通常は靴ひもが付属していることから，被告各商品は生活必

需品ではなく，むしろ，アスリートやスポーツに造詣を有するユーザーが購入する

嗜好品としての用途を有する。また，被告各商品には，一般的な靴ひもよりもかな

り割高な９８０円という小売価格が設定されている。 

 このように，被告各商品は高額な嗜好品としての性質を持つため，これをユーザ
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ーに購入させるためには，かなり周到なマーケティング戦略を要する。このため，

被控訴人は，平成２５年の販売開始当初から，雑誌，テレビなどの取材や著名人の

アンバサダーとしての起用を含めて精力的かつ多面的な宣伝活動を行うほか，「キャ

タピランランニングクラブ」などのスポーツイベントを定期的に実施するなどして，

被告各商品の知名度向上に並々ならぬ努力を続けてきた。 

     ｃ 被控訴人代表者は，コンサルタント業務を事業とする会社の代表取

締役であるＩに多数の著名人を紹介してもらい，これらの著名人らに被告各商品の

知名度向上，ブランド価値向上に貢献してもらったり，同人の著書において被控訴

人代表者を紹介してもらい，被告各商品の開発に至る経緯を紹介してもらった。被

控訴人代表者は，Ｊ千葉県知事やＫ船橋市長と密接な関係を有し，同人らにより，

被告各商品の知名度は向上した。 

 被控訴人は，色々な手段で「キャタピラン」を売り込み，キャタピランは数多く

テレビで取り上げられた（乙２７４〜２８５）。 

 被控訴人は，毎年開催される「東京マラソンＥＸＰＯ」や「名古屋マラソンＥＸ

ＰＯ」にキャタピランを出品し（乙２８６〜２９２），被控訴人の地元千葉を始めと

して，様々なマラソンイベントに協賛し，キャタピランを景品として配布するなど

して，スポーツ業界におけるキャタピランの知名度向上に努めてきた（乙２９３〜

３００）。 

 スポーツの中でも特に競技人口の大きいサッカーと野球については，「ＳＣ相模原」

及び「北海道日本ハムファイターズ」とスポンサー契約を締結し（乙３０１，３０

２），当該スポンサー契約を通じてキャタピランの魅力をアピールしている。その他，

プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」，ラグビーチーム「クボタスピアーズ」

ともスポンサー契約を締結し，競技場でのイベントやコラボグッズの販売など多面

的な広報，営業活動を実施した（乙３３７）。 

 被控訴人は，元プロ野球選手のＬ，プロゴルファーのＭ，マラソン界で著名なＮ，

女子マラソン選手のＯなどのスポーツ業界における著名人にキャタピランアンバサ
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ダーに就任してもらい，キャタピランの広告活動を行ってもらっている（乙３３７）。 

 被控訴人は，キャタピランの広報マスコットとして「キャタピー君」を考案し，

各種イベントにマスコットキャラクターとして登場させるなど一層のブランド価値

向上に努力した（乙３３７）。 

 被控訴人は，平成２６年に「キャタピランランニングクラブ（ＣＲＣ）」を発足さ

せ，ランニングイベントを定期的に実施するなどして，市民ランナーに対しても，

草の根的な営業活動を地道に展開し続けている（乙３１８）。 

     ｄ 被控訴人は，流通に関わる卸売業者や小売業者との関係を重要視し，

多くの人員を営業活動に投入して，被告各商品の特徴を説明して理解を求めるなど，

地道な営業活動を続けてきた。被告各商品は，主にスポーツ用品店での小売を中心

に販売されているところ，小売店の店頭に被告各商品が並ぶためには，卸売業者を

経由して小売業者に転売される場合と，小売業者に直接販売される場合とが存在す

る。ところが，被告各商品は，前述のとおりスポーツ用品として必須のものでない

上，靴ひもとしては非常に高価であり，さらに，米国企業であるＸＴＥＮＥＸ社が

製造している「ＸＴＥＮＥＮ」を除いて市場に類似品があまり出回っていなかった

ため，卸売業者の反応は鈍く，思うように市場開拓が進まなかった。そこで，被控

訴人は，多くの営業員を導入して小売業者を直接訪問し，被告各商品の魅力をアピ

ールして，市場の開拓に繋げたのである。現在，被控訴人と直接取引を有する小売

業者は３０社を超える。 

     ｅ 被控訴人は，福岡大学及び筑波大学と共同実証実験を実施し，伸縮

性のある靴ひもを装着することにより，足裏の地面への接地面積が大きくなって安

定性が向上するとともに，足裏にかかる圧力が減少して足や膝の関節に負担がかか

らなくなることを確認した（乙３３８～３４０）。これは，筑波大学のＰ教授により，

体力医学会で発表された（乙３３９）が，靴ひもが歩行時の人間の健康に及ぼす影

響を確認した研究は今までに存在せず，このような知見は，今までのどの靴紐メー

カーも有していないものであった。この知見を受け，被控訴人は，キャタピランを，
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装着することによりスポーツ時の身体的負担を軽減し，健康的にスポーツを行うこ

とができる優れた商品として売り出すこととし，マーケティング戦略に活用した。 

     ｆ 仮に，被控訴人が平成２８年４月１日以降，被告各商品を日本で販

売しなかったとしても，訴外会社は平成２８年１２月５日に至ってようやく設立さ

れた会社であり，従業員は，代表取締役である控訴人と他の１名であると思われる

こと，控訴人は日本に商流を一切有しておらず，宣伝広告活動を行うコネクション

も有していなかったことからすると，控訴人が被控訴人と同程度の販売本数を達成

できたとは到底考えられない。被告各商品の販売は，専ら被控訴人の顕著な営業努

力によるものであり，特許法１０２条２項により推定された損害は，全て覆滅され

るべきである。 

    (ｴ) 市場における競合品の存在 

     ａ 特許法１０２条２項の推定を覆滅させるためには，仮に，侵害品が

販売されなかったとしても，侵害品の販売数量に対応する需要が当該競合品に向か

うために，権利者製品には向かわなかったであろうとの蓋然性があれば足りる。 

     ｂ 被告各商品には，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」以外にも，遅くとも平成２

８年４月以降，「結ばなくても良い」靴ひもであること，スポーツなどに最適な足へ

のフィット感を訴求したものであることなどをうたった需要者の購買意欲を満たし

得る競合品が多数存在していた（①クイックシューレース〔乙３２３〕，②ロックレ

ース〔乙３２４〕，③シュレパス〔乙３２５〕，④ヒッキーズ〔乙３２６〕，⑤レース

ロック〔乙３２７〕，⑥スリッポン〔乙３２８〕，⑦ワンタッチ 楽々シューレース

〔乙３２９〕，⑧ハッピーパッチ〔乙３３０〕，⑨レースロック ストレッチ〔乙３

３１〕，⑩シリコン製 結ばない靴ひも〔乙３３２〕，⑪ほどけない靴ひも〔Ｈｉｇ

ｈＵＰ〕〔乙３３３〕，⑫解けない靴ひも〔ＸＴＥＮＥＸ〕〔乙３３４〕，⑬モヒート

〔乙３７８の１〕，⑭ズービック〔乙３７８の１〕，⑮クイックレースキット〔乙３

７８の１〕，⑯コメンサール〔乙３７８の３〕など）。また，①～⑫の商品は，オン

ラインの販売だけでなく，実店舗においても競合品として扱われている（乙３７７）
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し，①～⑯の商品は，ウェブサイトで対比するなどして比較されている（乙３７８）。

これらの中には特許権を取得した商品もあり，累計販売本数が４００万本とされて

いるものや，販売開始から３か月で２０万セットの売上げを記録したものもある。

このように，被告各商品には，多数の競合品が存在したものであり，その市場占有

率も極めて高いことが推察される。 

 控訴人は，被告各商品と競合品とされるためには，「（Ｂ）等間隔にこぶが設けら

れた伸縮性のある１本の靴ひもであり，引っ張ると全体が細くなって靴のひも穴を

通り，手を話すとこぶがひも穴に引っかかることにより簡単に装着できること」が

必要であると主張するが，これは，単に「結ばなくても良い」との特徴を実現する

ための手段にすぎず，他の商品でも，「靴ひもを結ぶ」という面倒な作業が不要とな

ることに変わりはないから，被控訴人が主張する商品が，競合品にならないことの

理由となるものではない。 

     ｃ 控訴人は，「（Ｃ）通すこぶの数を調整することにより，足の甲の各

部分ごとに締まり具合の調整が手軽にできる」ことが競合品の要件であると主張す

る。 

 しかし，上記の点は，業界紙において，被告各商品の特徴をかなり詳細に解説し

たものである。被告各商品を購入するユーザーの大半は，店頭やウェブサイトにお

いて，結ばない靴ひものラインナップを検討した上で購入するのであり，このよう

な業界紙等を熟読して，足の甲の各部分ごとに締まり具合の調整が手軽にできるこ

とを必須要件として購入するわけではない。被控訴人が被告各商品を販売する際の

リーフレットや店頭ＰＯＰでも，上記（Ｃ）はうたわれていない（乙３７９，３８

０）。また，被告各商品は，上記（Ｃ）の点を満足した商品でもないから，上記（Ｃ）

は競合品の要件ではない。さらに，上記（Ｃ）の「足の甲の場所に応じて靴ひもを

縮めたり緩めたりできる」との特徴は，靴ひもをスポーツ用途に用いる際に訴求効

果のある特徴であるところ，被告各商品のうち，少なくともキャタピービジネス，

キャタピーコード，キャタピーワークスニーカーについては，スポーツ用途に用い
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るものとはいえないから，上記（Ｃ）の要件はこの点からも不要であるといえる。 

    (ｵ) 被告各商品の販売には本件発明の寄与が存在しないこと 

 被控訴人は，被告各商品の販売に当たり，（Ⅰ）「結ばなくても良い」靴ひもであ

ること，（Ⅱ）スポーツなどに最適な足へのフィット感を訴求して営業を行ってきて

おり（乙１３１から３１６，３３５），キャタピランが本件発明の実施品であること

や，本件発明の効果である「コアが断裂しにくいこと」（本件明細書の段落【０００

６】～【０００８】）を押し出しているわけでもない。 

 そして，（Ⅰ）は，前記(ｴ)の①～⑫の商品全てに共通する特徴である。また，（Ⅱ）

は，専ら被告各商品が伸縮性を有することに起因する特徴であるところ，被告各商

品と同様に伸縮性を有する商品は，前記(ｴ)の①，③，⑥〜⑫など複数存在し，その

いずれにおいても同様にフィット感が訴求されている（乙３２３〜３３４）。 

 したがって，被告各商品の販売に当たって，本件発明の貢献は存在しない。 

    (ｶ) 被告各商品が高い性能を有していること 

 被控訴人は，多岐にわたるユーザーから得た膨大なアンケート結果から判明した

「紐穴を通しにくい」，「硬い」などの問題点を踏まえ，こぶに柔軟性を加えて紐穴

を通し易くしつつも，耐久性を向上させるべく鋭意努力した。その結果，現在被控

訴人が販売している被告各商品の特性は，中国産キャタピランと比較して，性能が

格段に向上している（乙３２１）。これも，被告各商品の好調な販売に結びついてい

るのである。 

   イ 控訴人の主張 

    (ｱ) 控訴人に損害がないとする点について 

     ａ 控訴人ら３者は，被控訴人を通じた本件発明１－１の実施品の日本

における販売により幾ばくかの利益を得ていたことは事実であり，被控訴人の日本

への生産移管によりその利益を得る機会が失われたのだから，明らかに損害が発生

している。 

     ｂ 前記(1)ア(ｳ)のとおり，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しているのは
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訴外会社であり，控訴人ではない。また，被控訴人が契約１３条により権利を剥奪

された後は，本件発明の実施である製造又は販売は，残った本件３者の許可があれ

ば足り，被控訴人の許可は不要であるし，自ら契約１３条に規定する特許法７３条

２項の「別段の定」に違反した被控訴人が，訴外会社による「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」

の製造，販売について被控訴人の許可がないことを主張することは，権利の濫用で

あり，信義則に反し，許されない。 

    (ｲ) 控訴人に実施能力がないとする点について 

 被控訴人が指摘する期間において，控訴人ら３者は日本における販売を控えてい

たにすぎず，いつでも中国で製造した結ばない靴ひもを日本において販売する能力

を有していた。 

    (ｳ) 被告各商品の販売は被控訴人の顕著な営業努力によるとする点につい

て 

     ａ 被控訴人は，控訴人ら３者が製造する結ばない靴ひもの販売を開始

するまでは，中国等で廉価に製造させた家電製品等を輸入し，日本の量販店に卸売

する一商社にすぎず，靴ひもやスポーツ用品の販売について，特に知識経験やノウ

ハウを有していたわけではない。仮に，被控訴人が何らかの営業努力を行ったとし

ても，それは通常の営業努力の範囲のものにすぎない。 

 また，被控訴人がかつて取り扱っていた中国産キャタピランが日本においてヒッ

ト商品となった理由は，先行する「ＸＴＥＮＥＸ」よりも優れた品質を有する結ば

ない靴ひもを，控訴人ら３者が開発し，被控訴人に供給していたからである。 

 被控訴人の主張によると，本件対象期間の１か月当たりの売上高は，平成２７年

４月１日から同年９月３０日までの期間の１か月当たりの売上高よりも７割以上減

少していることになるから，被控訴人の営業努力なるものが全く功を奏していない

ことになる。 

     ｂ 被控訴人は，各種のスポーツチームとの連携，スポーツ業界におけ

る著名人による広報支援，広報マスコット，草の根活動といった営業手法をもって，
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被控訴人の「顕著な」営業努力であると主張する。しかし，これらの手法も，被控

訴人でなければ行い得ないものではない。例えば，控訴人が代表取締役を務める訴

外会社も，被控訴人が連携したと主張するスポーツチームと同等又はより著名なス

ポーツチームと連携している（甲１０９）。 

 なお，平成２９年に，あるスポーツ用品店の店頭で，被告各商品と「ＣＯＯＬ Ｋ

ＮＯＴ」を並べて販売するテスト販売がされたことがある。この時期の「ＣＯＯＬ 

ＫＮＯＴ」は，日本における販売が開始された直後であり無名であったにもかかわ

らず，１か月のテスト販売期間中の売上げは，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」が被告各商品

を上回った（甲１０９）。 

 また，被控訴人は，楽天市場で「靴ひも」「結ばない」とのキーワードで検索した

結果を証拠として提出しているが，同じキーワードを用いた検索をＡｍａｚｏｎ．

ｃｏ．ｊｐで行うと，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」が「ベストセラー」として常時第１位

に表示される。被告各商品もＡｍａｚｏｎ．ｃｏ．ｊｐで販売されているが，「ＣＯ

ＯＬ ＫＮＯＴ」よりも常に低順位である（甲１０９）。このように，被控訴人の営

業活動は，結果に結びついているとはいえず，推定覆滅事由として評価できるもの

ではない。 

 さらに，被控訴人は，「顕著な営業努力」として，Ｉ，千葉県知事及び船橋市長に

よる被告各商品の拡販に対する貢献を挙げるが，仮にそれが事実であったとしても，

それは，これら３名の営業努力であって，被控訴人自身の営業努力ではない。推定

覆滅事由として考慮することができる事情は，特許権者が理論的になし得ないよう

な侵害者側の営業努力を指すものであって，特定の人物に対する人脈を被控訴人が

たまたま有していたといった個別具体的な事情を指すものではない。被控訴人が挙

げる３名は，被告各商品が本件特許権の侵害品であることを知っていたならば，被

控訴人が主張するような協力を行ったとは思えないから，結局のところ，被控訴人

が主張する事情は，被控訴人が得た利益の一部をその手元に残すことを正当化する

事情とはなり得ない。 
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     ｃ 被控訴人は，大学との共同研究に基づくマーケティングを行ったと

主張する。しかし，大学等の研究機関との共同研究を宣伝広告に利用する手法は，

マーケティングの手法としてごくありふれたものであって，被控訴人に独自のもの

ではない。そのようなマーケティングの手法が，一般消費者向けの消費財である「結

ばない靴ひも」の売上増加に顕著に貢献するとは思えないが，控訴人ら３者におい

ても，試みようと思えば試みることは可能である。したがって，推定覆滅事由には

なり得ない。 

    (ｴ) 市場における競合品の存在という点について 

     ａ 被控訴人は，特許法１０２条２項の推定を覆滅させるためには，仮

に侵害品が販売されなかったとしても，侵害品の販売数量に対応する需要が当該競

合品に向かうために，権利者製品には向かわなかったであろうとの蓋然性があれば

足りると主張するが，被控訴人の独自の見解であり，失当である。 

     ｂ 被控訴人は，被告各商品の広告やこれに関連する雑誌記事などにお

いて，（Ａ）「結ぶ必要がない」靴ひもであること，（Ｂ）等間隔にこぶが設けられた

伸縮性のある１本の靴ひもであり，引っ張ると全体が細くなって靴のひも穴を通り，

手を離すとこぶがひも穴に引っかかることにより簡単に装着できること，（Ｃ）通す

こぶの数を調整することにより，足の甲の各部分ごとに締まり具合の調整が手軽に

できること等を，被告各商品の特徴としてユーザーに訴求している。 

 そうすると，仮に，被告各商品と一見類似するように見える商品が市場に存在し

たとしても，上記（Ａ）～（Ｃ）の特徴を有していなければ，被告各商品の代替商

品にはならず，推定覆滅事由として認められる「競合品」にはならない。被控訴人

が競合品であると主張する商品はこれらの特徴を有するものではないから，いずれ

も，被告各商品の代替商品にはなり得ず，推定覆滅事由として認められる「競合品」

ではない。 

 被控訴人は，被告各商品と，被控訴人が主張する競合品がオンラインや実店舗に

おいて並べて販売される例があることをもって，競合品であると主張するが，これ
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では，例えば，「飲料」「食品」といった大まかなカテゴリにおいて共通することを

もって競合品であると認定されかねず，基準として緩すぎ不当である。オンライン

や実店舗で並べられている場面を想定するのであれば，需要者は，販売されている

商品を詳細に比較検討し，前記（Ａ）～（Ｃ）を満たす商品を選別し，被告各商品

の代わりにそれを選択するのであるから，被控訴人が主張する競合品が競合品にな

り得ないことは明らかである。 

    (ｵ) 被告各商品の販売には本件発明の寄与が存在しないという点について 

 被控訴人は，被告各商品の販売に当たり，（Ⅰ）「結ばなくても良い」靴ひもであ

ること，（Ⅱ）足へのフィット感を訴求してきたから，本件発明の貢献は存在しない

と主張するが，被控訴人が被告各商品の特徴としてユーザーに訴求してきたのは，

前記(ｴ)の（Ａ）～（Ｃ）である。仮に，被控訴人が宣伝広告において上記（Ⅰ），

（Ⅱ）のような訴求を行っていたとしても，同時に「特許製品である」との訴求も

行っていたのであるから，推定覆滅事由にはなり得ない。 

  (4) 争点(1)イ(ｱ)（特許法１０２条３項の適用の可否） 

   ア 控訴人の主張 

    (ｱ) 前記(1)ア(ｱ)のとおり，被控訴人は，本件特許権を侵害しているので，

損害額の算定については特許法１０２条３項が適用される。 

    (ｲ) 特許法１０２条３項は，特許権侵害における最低限の損害賠償を確保

する趣旨のものであるから，共有者間で特許発明の実施許諾を観念できるか否かに

かかわらず，同条３項の適用が否定されることはあり得ない。 

    (ｳ) 被控訴人は，被控訴人は特許原簿に登録された共有特許権者であるか

ら，控訴人ら３者には，４分の３の限度で損害賠償請求権が帰属すると主張するが，

この主張が失当であることは，前記(1)ア(ｴ)のとおりである。 

   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 特許法１０２条３項は，特許権者が，特許権者ではない第三者の行為

によって損害を被った場合に適用される規定であるところ，被控訴人も特許法９８
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条によって認められた正当な特許権者である。また，特許法７３条２項の「別段の

定」によって発生するのはあくまで特許権者間の債権債務関係にすぎず，「別段の定」

に違反したことは，特許権者間の債務不履行を構成するにすぎない。 

 したがって，本件に特許権侵害に適用されるべき特許法１０２条３項の適用はな

い。 

    (ｲ) 被控訴人は，本件特許の特許権者として登録されており，控訴人から

本件特許の実施権許諾を受け得る立場にない。したがって，控訴人が実施権の許諾

によって被控訴人から得べかりし利益を観念することができないから，本件では特

許法１０２条３項の適用もない。 

 また，控訴人による中国産キャタピランの輸出に係る事業は赤字であり，控訴人

には損害が生じていない。特許法１０２条３項は，特許権者による損害額の立証が

功を奏さなかった場合に，最低限の損害賠償を保証する趣旨に出たものであるとい

えるが，本件のように，特許権者に損害が発生しなかったことが立証されている場

合にまで適用があるということはできない。本件は，特許法１０２条３項適用の前

提を欠く事案である。 

    (ｳ) 被控訴人は特許原簿に登録された共有特許権者であり，特許権侵害が

生じた場合，生じた損害賠償請求権の４分の１は被控訴人に帰属することとなるか

ら，前記(1)イ(ｵ)と同様に，控訴人らには，自らの持分である４分の３の限度で損

害賠償請求権が帰属する。 

  (5) 争点(1)イ(ｲ)（実施料相当額） 

   ア 控訴人の主張 

 本件対象期間中の被告各商品の売上高は，１５億８３４０万円であり，控訴人が

被告各商品の販売に対し受けるべき金銭の額は，被控訴人の背信性も考慮すると，

市場価格の２０％である。 

 控訴人は，Ｅ及びＦから，両名の被控訴人に対する損害賠償請求権を譲り受けて

いるから，特許法１０２条３項により算定される控訴人の損害額は，３億１６６８
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万円（１５億８３４０万円×２０％）となる。 

   イ 被控訴人の主張 

 本件発明の技術分野である「繊維または他に分類されない可とう性材料」の分野

における一般的な実施料率は，３．３％である（乙１１４）が，被告各商品の販売

実績は被控訴人の類まれな営業努力によるものであること，本件発明の効果の売上

げへの関与が低いことなど，多くの推定覆滅事由があるため，実施料率は３．３％

よりも極めて低廉なものとなる。 

  (6) 争点(1)ウ（控訴人による損害賠償請求権の放棄の有無） 

   ア 被控訴人の主張 

 控訴人は，平成２８年１０月２３日以降，被控訴人と事前に協議することなく日

本において本件発明の実施品である「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しており（乙３

６，３７），自らも特許法７３条２項の「別段の定」に違反している上，控訴人ら３

者は，今後は本件４者で独立採算型の製造販売をして価格，販売力で競争する，本

件４者で各自の方法で生産，販売していくべきなどの発言を繰り返していた。これ

らのことからすると，控訴人が日本において本件発明の実施品を販売したことは，

純粋に靴ひもビジネスにおいて勝負し，被控訴人による日本生産品の販売について

責任を問わないこととする意思表示であると理解することができるから，控訴人ら

３者は，同日をもって，それ以降における被控訴人の日本での本件発明の実施品の

製造販売行為に基づく損害賠償請求権を放棄するとの意思表示をしたものというべ

きである。 

    イ 控訴人の主張 

 控訴人が損害賠償請求権を放棄するとの意思表示をしたことはない。 

  (7) 争点(1)エ（控訴人の損害賠償請求が権利濫用となるか否か） 

   ア 被控訴人の主張 

 本件４者の独立採算型の採用について明確な発言をしつつ，自らも特許法７３条

２項の「別段の定」に違反した控訴人が，平成２８年１０月２３日以降の損害賠償
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請求権を行使することは権利の濫用であり，信義則上許されない。控訴人が「別段

の定」違反によって請求することのできる損害は，平成２８年４月１日から同年１

０月２２日までの間に限られる。 

   イ 控訴人の主張 

 前記(3)イ(ｱ)ｂのとおりであり，控訴人の損害賠償請求が権利濫用になることは

ない。 

  (8) 争点(1)オ（過失相殺の可否） 

   ア 被控訴人の主張 

    (ｱ) 被控訴人の日本への生産移管は，不当な値上げ等を始めとした控訴人

の行為に起因してやむを得ず行われたものであるから，平成２８年４月１日から同

年１０月２２日までの間の控訴人の損害は，控訴人の自招侵害行為に等しい。した

がって，大幅な過失相殺が認められるべきである。 

 また，控訴人は，被告各商品と「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を並べて販売したところ，

「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の売上げが被告各商品の売上げを上回ったと主張するが，

この事実は，控訴人が日本において被告各商品の販売店舗のみを集中的に狙い，棚

の入替えによってシェアを獲得しようとした証左であり，自由競争を明らかに逸脱

したものであるから，過失相殺事由として考慮されるべきである。 

    (ｲ) 平成２８年１０月２３日以降については，前記(7)アのとおり，自ら

も特許法７３条２項の「別段の定」に違反した控訴人には著しい過失があるから，

同日以降の損害は全て過失相殺されるべきである。 

   イ 控訴人の主張 

 控訴人の被控訴人に対するキャタピランの値上げ要求は，被控訴人の過大な販売

見込みに基づき控訴人ら３者をして新たな設備を導入させたものの，その後，キャ

タピランの販売実績がそれまでの実績すら大きく下回る水準にとどまったことと，

実際に中国における人件費が高騰していたことによるものであって，何ら不当なも

のではなく，被控訴人の日本への生産移管が正当化されるものではない。 
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 また，前記(3)イ(ｱ)のとおりである。 

 したがって，過失相殺は一切認められない。 

  (9) 争点(1)カ（損害の減額事由） 

   ア 被控訴人の主張 

    (ｱ) 控訴人は，被控訴人がヤバネスポーツ株式会社（以下，「ヤバネスポ

ーツ」という。）の事業を譲り受けるに当たり，自らに不利益が及ぶことが想定され

ないにもかかわらず，同社の再生債権者としての地位を利用して，被控訴人への事

業譲渡を妨害した（乙１０１）。さらに，控訴人は，本件訴訟における損害賠償請求

権の保全という名目で，知的財産高等裁判所に対し，被控訴人の本社ビルの保全命

令を申し立て，仮差押決定を得た（乙１１７，１１８）が，この申立ては，民事再

生手続におけるヤバネスポーツと被控訴人との事業譲渡契約のクロージング日であ

る平成３０年１０月３１日（乙１１９）の直前の同月２４日に行われており（乙１

１７），本件訴訟の損害賠償請求権を保全する目的ではなく，被控訴人が銀行から事

業譲渡資金を借り入れることを困難にさせ，事業譲渡を頓挫させることが目的で行

われたものであることが明らかである。被控訴人は，民事再生会社代理人に対し，

適切に本件訴訟の状況を伝達していた。 

    (ｲ) 控訴人は，中間判決を利用し，キャタピランが特許侵害品であるとい

う印象を取引先に与えて被控訴人から取引先を奪うために，中間判決を終局的な「勝

訴判決」と誤認させる目的で「株式会社ツインズに対する勝訴判決のお知らせ」と

題するプレスリリースを大々的に行った（甲９７）。この中には，控訴人が，共同開

発者２名（Ｅ及びＦ）と共に結ばない靴ひもの開発を開始したことや，被控訴人が

控訴人と協議せず日本生産を強行したことなど，中間判決では認定されていない事

実が記載されている。プレスリリースでは，被控訴人の本社ビルに仮差押えがされ

ていることが触れられているが，これも中間判決とは無関係であり，中間判決の内

容を取引先に周知して客観的事実を表明するという目的からは不要な記載である。

プレスリリースの最後では，被控訴人の販売する商品であるが，本件訴訟の差止め
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対象には含まれていない「キャタピーエアー」や「キャタピースマート」などの商

品についても特許権侵害の有無を調査して法的措置を検討すると記載されている。

控訴人が，中間判決を利用し，一気に取引先の奪取を目論んでプレスリリースを起

案したことがこの点からも理解できる。 

 実際に，このプレスリリースを読んだ被控訴人の取引先は，中間判決によって被

告各商品の販売ができなくなるだけでなく，キャタピーエアーやキャタピースマー

トについても中間判決によって販売が禁止されてしまったものと理解した（乙１２

０，１２１）。それだけでなく，このプレスリリースの内容が極めて一方的なもので

あるため，これを読んだ取引先は，本社ビルを差し押さえられた被控訴人が倒産し

てしまうとまで考えたのである。 

 控訴人は，自らのウェブサイトに上記プレスリリースを掲載するだけでは飽き足

らず，ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルネットワーキングサービス（以

下，「ＳＮＳ」という。）を利用して，広汎にプレスリリースを拡散し（乙１２２），

控訴人訴訟代理人弁護士も，同様に当該プレスリリースを拡散している（乙１２３）。

このように訴訟関係者が一丸となって中間判決を「勝訴判決」と題して一般人に広

く拡散する行為は，被控訴人の社会的信用を貶め，経済的信用を毀損するものであ

り，極めて悪質である。被控訴人が控訴人のプレスリリースに対して抗議したとこ

ろ，控訴人は，被控訴人もプレスリリースを行うことによって対応すべきとの回答

を行い（乙１２４の２），被控訴人がやむなくプレスリリースを行ったところ（甲９

８），控訴人は更にこれに対抗して２度目のプレスリリースを行うに至った（乙１２

５）。そのため，被控訴人は釈明を行うためにプレスリリースを行う対応を迫られた

（乙１２６）。さらに，控訴人が行った３度目のプレスリリースには，被控訴人が具

体的な反証をしていないなどの虚偽の事実を記載した（乙１２７）。 

 控訴人は，自らが経営する訴外会社名義で，令和元年１２月２７日，本件特許権

に関する被控訴人との間の一連の紛争に関し，被控訴人が中間判決に納得せず，キ

ャタピラン等の製造，販売を継続しているとか，被控訴人が本件訴訟に提出したキ
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ャタピラン等の売上数量及び売上金額が，訴外会社の知見からするとあまりに少な

いものであり，裁判所も，被控訴人から提出された資料だけでは具体的な損害額は

認定できないとの見解を示し，被控訴人の取引先に対する調査嘱託を実施したとか，

被控訴人は，中間判決後も裁判所の判断を軽視しているなどと記載したプレスリリ

ースを行い，令和２年２月７日にも，別件訴訟の判決を用いて，新たなプレスリリ

ースを行った。控訴人訴訟代理人弁護士は，被控訴人が再三にわたり自粛を求めて

いるにもかかわらず，これらのプレスリリースをＳＮＳを用いて拡散している。 

    (ｳ) 控訴人は，株式会社徳間書店が販売する「週刊アサヒ芸能」において，

「裁判スキャンダル」という見出しの下で，本件特許権に関する一連の紛争に関し，

数多くの虚偽記載を織り込みながら，自らの正当性を主張する記事を掲載し，フェ

イスブックメッセンジャー等を用いて，この記事の存在を，被控訴人の関係者に吹

聴して回っている。 

    (ｴ) 控訴人は，結ばない靴ひもを扱う卸業者らに対し，本件訴訟を含む経

緯を詳細に記載したチラシを配布し（乙４５１），被控訴人代表者が本件発明の発明

者ではないことなどの虚偽の事実を広く流布している。 

 また，控訴人が申し立てた調査嘱託が採用されたことにより，被控訴人の大口取

引先Ａが被控訴人との取引を中止した。 

    (ｵ) 控訴人は，被控訴人との交渉中や，本件訴訟開始後においても，契約

１３条に一切触れることがなかったため，被控訴人において同条に違反するとの認

識は皆無であった。控訴人は，平成２８年６月１５日に至って本件訴訟を提起した

が，訴訟提起前の最後の警告書は同年４月２１日付けで被控訴人に送付された（乙

１２９）。これに対し，被控訴人は真摯に対応すべく回答書を準備したものの，交渉

を受任していた代理人の事情により，控訴人の指定した日時までに回答書が送付さ

れることはなかった。当該回答書の内容は，控訴人に対して，日本への生産移管が

許されないことの根拠の提示を求めるものであり（乙１３０），被控訴人が本件訴訟

の直前においても契約１３条について全く意識のないことが明らかである。 
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    (ｶ) 以上の事情は，損害論において，控訴人に生じた損害を減額する事由

として斟酌されるべきである。 

   イ 控訴人の主張 

    (ｱ) ヤバネスポーツの事業譲渡は，民事再生手続内で入札により譲渡され

ることとなり，被控訴人の他に１名が最終入札を行った。被控訴人は，入札資料に

おいて，ヤバネスポーツのスポーツ卸売事業と，結ばない靴ひもビジネスのシナジ

ー効果をうたい，事業譲渡の代金１億２０００万円は銀行借入れにより調達すると

していた。控訴人としては，被控訴人がスポーツ卸売事業に対する対価という形で

１億２０００万円（予定）もの金額を支払い，その後，同事業を継続すれば，本件

訴訟で認められる損害賠償義務の支払能力に大きな影響を与えかねないとの具体的

な危険を認識した。また，訴外会社としても，本件訴訟の帰趨を銀行が知れば，被

控訴人による事業譲渡の代金１億２０００万円の調達が困難になることが予想され，

また，ヤバネスポーツのスポーツ卸売事業と結ばない靴ひもビジネスのシナジー効

果をうたっている以上，再生裁判所及び再生会社代理人において，本件訴訟の帰趨

をも踏まえた正しい判断を行ってもらいたいと考えた。そこで，訴外会社は，最新

の正確な状況を再生裁判所及び再生会社代理人に伝えたものである。ヤバネスポー

ツの事業の被控訴人への事業譲渡は裁判所において許可され，実行されており，控

訴人は当該事業譲渡の妨害などしていない。これを被控訴人が「妨害」と感じるの

は，本件訴訟の帰趨を再生裁判所及び再生会社代理人に対し秘匿しようと考えてい

たからに他ならない。 

    (ｲ) 控訴人による被控訴人の本社ビルの仮差押えは，ヤバネスポーツの事

業譲渡が実行されれば，被控訴人から１億２０００万円の売買代金が流出すること，

被控訴人は，当該売買代金を銀行借入れにより調達することを予定していたことか

ら，被控訴人の資産状況が悪化する現実の危険が迫っており，高い保全の必要性が

存在したことから行ったものであって，事業譲渡を頓挫させることを目的として行

ったものなどではない。仮差押決定は，知的財産高等裁判所が判断し，発令された
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ものであって，被控訴人の主張は的外れである。 

    (ｳ) 中間判決について，訴外会社がプレスリリース（甲９７，乙１２５，

１２７）を行ったのは事実であるが，仮に，被控訴人が平成３０年８月２９日の期

日における裁判所の心証開示を受け入れ，その後の和解協議にも誠実に応じていれ

ば，控訴人は，結ばない靴ひもの市場自体に傷をつける可能性のあるプレスリリー

スなど行わなかった。なぜなら，紛争の存在が公になれば，被控訴人の製品はもち

ろん，同種の製品は全て小売店により扱われなくなる危険があるからである。しか

し，被控訴人は，裁判所の心証開示を受け入れず，同年１２月２６日の中間判決を

受けても，被告各商品の製造，販売を中止する様子は一切見られなかった。被告各

商品を取り扱う卸売業者や小売業者がその販売を続ければ，これらの業者も特許権

侵害行為を続けることになり，控訴人としては，損害の発生を停止させるために戦

線を拡大せざるを得ない事態になりかねないことから，やむなく，中間判決の内容

をプレスリリースしたものである。 

 プレスリリースの文面は，慎重に慎重を重ね，一切問題のない文言としており，

控訴人及び控訴人訴訟代理人弁護士がソーシャルメディアにおいてプレスリリース

に触れていることも，ソーシャルメディアの通常の使用形態の範囲内のものである。

実際には，控訴人及び控訴人訴訟代理人弁護士のソーシャルメディアにおける拡散

力などさほどのものではない。 

 また，アサヒ芸能の記事は，同社の記者によるものであって，控訴人によるもの

ではないから，当該記事について控訴人が何らかの責任を負う余地は一切ない。 

    (ｴ) 以上のとおり，被控訴人の指摘する点は，いずれも当たらない。 

  (10) 争点(2)ア（特許権持分移転登録手続請求の訴えの追加的変更は適法か） 

   ア 控訴人の主張 

 特許権持分移転登録手続請求は，原審に現れていた事実関係と同一又は密接に関

連する社会生活関係に起因するものであり，従前から控訴人が主張してきた請求原

因に実質的な変更を加えるものではないから，請求の基礎の同一性に変更はなく，



 - 58 - 

著しく訴訟手続を遅滞させることもない。 

 また，平成３０年６月１８日付け控訴人第１０準備書面兼訴えの変更申立書によ

る特許権持分移転登録手続請求の追加は，被控訴人の同年５月１日付け準備書面(5)

における主張に沿って行われたものであるし，同年７月２５日付け控訴人第１２準

備書面兼訴えの変更申立書によるＥ及びＦからの債権譲渡を理由とする特許権持分

移転登録手続請求の追加は，被控訴人の同年６月２２日付け準備書面(8)における特

許権持分移転登録手続請求訴訟は固有必要的共同訴訟である旨の主張を踏まえ，余

計な争点を避け審理を促進するために行ったものである。 

   イ 被控訴人の主張 

 控訴人は，平成３０年６月１８日付け控訴人第１０準備書面兼訴えの変更申立書

において，特許権持分移転登録手続請求を追加し，同年７月２５日付け控訴人第１

２準備書面兼訴えの変更申立書において，Ｅ及びＦからの請求権譲渡を理由とする

特許権持分移転登録手続請求を更に追加したが，控訴審の結審直前に至って，この

ような訴えの変更を行うことは許されない。また，原審において全く争われていな

かった事実を請求の基礎とするものであり，被控訴人の審級の利益を保護するため，

却下されるべきである。さらに，移転登録手続請求においては，確認請求とは異な

り，同時履行の抗弁権の有無など，今まで審理されていなかった新たな争点が存在

することは明らかであり，この意味でも請求の基礎を同一にするものといえない。

加えて，これらの新たな争点について控訴人と被控訴人との間で主張立証を行う必

要があるし，少なくとも特許権持分移転登録手続請求権の譲渡の是非について更に

主張立証を行う必要があるから，著しく訴訟手続を遅滞させるものである。 

  (11) 争点(2)イ（特許権持分移転登録請求訴訟は固有必要的共同訴訟か） 

   ア 控訴人の主張 

 特許権持分移転登録手続請求訴訟は，固有必要的共同訴訟ではない。また，控訴

人は，Ｅ及びＦの持分移転登録手続請求権の債権譲渡を受けているから，仮に，固

有必要的共同訴訟であるとしても，適法なものとなっている。 
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   イ 被控訴人の主張 

 最高裁判所昭和４２年（オ）第５３５号同４６年１０月７日第一小法廷判決・民

集２５巻７号８８５頁（以下，「最高裁昭和４６年１０月７日判決」という。）は，

共有者全員が，共有権に基づいて，第三者に対して提起した所有権移転登記手続請

求訴訟が固有必要的共同訴訟であるとしており，共有者間における特許権の持分移

転登録手続請求も，固有必要的共同訴訟である。また，特許法７３条１項は，特許

権が共有に係るときは，各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡

するなどできないとしているから，特許権の持分移転登録手続請求は，前記最判よ

りも，さらに合一確定の要請が高いのであり，共有者全員を原告又は被告として訴

訟を提起する必要がある。したがって，控訴人単独での特許権の持分移転登録手続

請求は，不適法である。 

  (12) 争点(2)ウ（被控訴人が無権利者といえるか） 

   ア 控訴人の主張 

    (ｱ) 本件固定的役割分担合意又は本件共同出願契約違反により被控訴人

の権利が剥奪されたこと 

     ａ 本件４者の間では，平成２４年１１月２２日，当該合意に違反した

場合には，特許権を剥奪する旨の合意を含む本件固定的役割分担合意が成立してい

たところ，本件共同出願契約には，契約１３条が規定された。被控訴人は，平成２

８年４月以降，本件特許の実施品である被告各商品を製造，販売したことにより，

本件固定的役割分担合意及び本件共同出願契約に違反した。この効果として，遅く

とも同月１日時点で本件特許権の持分が剥奪された。 

 契約１３条は，共有特許権者の持分を一瞬にして奪い，将来にわたって本件特許

に基づくビジネスを行うことができないこととするものであって，その効果は，確

かに著しく苛烈である。しかし，このような条文を置くことは，被控訴人代表者が

提案したものであり，契約１３条に違反した者から特許権を剥奪することは，被控

訴人代表者が自ら望んでいた効果である。 
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     ｂ 被控訴人は，控訴人も「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しているから

契約１３条に違反しており，本件特許権の持分を剥奪されると主張する。しかし，

被控訴人が先に本件固定的役割分担合意に違反し，控訴人ら３者に無断で「結ばな

い靴ひも」を日本で製造，販売して本件特許権の持分を剥奪された以上，本件固定

的役割分担合意の実行が不可能となったのであるから，控訴人が日本において本件

発明の実施品を自ら販売することは許される。保護されるべきは真の発明者である

控訴人ら３者であって，単なる販売者である被控訴人ではない。 

     ｃ 被控訴人は，契約１３条後段の解釈に争いがある以上は，本件共同

出願契約１６条（以下，「契約１６条」という。）に基づき本件４者の協議が必要で

あると主張するが，仮に，被控訴人の主張するように解釈したとすれば，本件４者

において本件共同出願契約に何らかの争いが生じた場合は，全て契約１６条によっ

て裁判手続による解決が排除されることとなり，不合理である。同条は，適切な手

続によって争いを解決するために努力するという程度のものにすぎず，同契約に関

する紛争の裁判手続による解決を排除するものではない。 

     ｄ 被控訴人は，契約１３条に定める特許権の権利剥奪効は故意による

違反の場合に限られるなどと主張するが，何らの根拠もない独自の主張にすぎない。

被控訴人は，同条の存在を認識しながら，控訴人ら３者との事前の協議及び許可を

得ずに，被告各商品の製造，販売を独自に開始したから，故意によるものである。 

     ｅ 被控訴人は，契約１３条の権利剥奪効は，公序良俗違反で無効であ

り，同条に基づく請求は権利の濫用となると主張する。 

 しかし，契約１３条の下では，結ばない靴ひもの取扱いにつき事前の協議及び許

可を経なければ，本件４者のいずれもが本件発明を実施することができないのであ

り，仮に，被控訴人が控訴人らの製造する靴ひもの取扱いを止めれば，別途事前の

協議及び許可を経ない限りは，控訴人は被控訴人以外の者に輸出できない以上，結

果として控訴人も日本での販路を失う結果になる。被控訴人を「自由に商流から追

い出すことができる」ことにはならない。その意味で，契約１３条は，本件４者に
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平等に拘束を掛けることによりその共同関係を強めようとしたものであって，いず

れかの当事者にとって一方的に不利となる内容ではない。したがって，契約１３条

は，公序良俗に反するものではなく，同条に基づく請求が権利の濫用になることも

ない。 

 被控訴人は，控訴人の行為等が独占禁止法に違反するとの主張もするが，本件４

者の立場は対等であり，控訴人ら３者が被控訴人より優越的地位にあるといった状

況は全くない。また，被控訴人が契約１３条を遵守してさえいれば，控訴人は日本

市場に参入しなかったのであるから，独占禁止法に関する被控訴人の主張が成り立

つ余地はない。 

    (ｲ) 本件特許につき特許を受ける権利の譲渡契約の債務不履行解除の成

否 

 本件固定的役割分担合意は，全当事者が遵守すべき事項とともに遵守事項に違反

したときの制裁までを内容とした合意である。この取引関係を強化するために，控

訴人ら３者が持ち分３分の１ずつの割合で共有する本件発明につき，特許を受ける

権利の各一部を被控訴人に無償で譲渡することも併せて合意された。本件固定的役

割分担合意には遵守事項に違反したときの制裁までが含まれているから，販売形態

の不遵守という債務不履行があったときは，前記の持分譲渡の合意を解除すること

ができる。 

 Ｅ及びＦは，控訴人に対し，本件に関する被控訴人との交渉を行う一切の代理権

を与えている。控訴人ら３者は，平成２９年７月１８日の第１回口頭弁論期日にお

いて陳述された同年６月１１日付け控訴理由書兼訴え変更申立書により，本件発明

につき特許を受ける権利の譲渡契約を債務不履行を理由として解除する旨の意思表

示をした。 

    (ｳ) 前記(ｱ)，(ｲ)の結果，被控訴人は無権利者となり，被控訴人が有して

いた本件特許権に係る持分各４分の１は，控訴人ら３者に移転させるべきこととな

る。 
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   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 本件固定的役割分担合意又は本件共同出願契約違反により被控訴人

が無権利者になるという点について 

     ａ 本件固定的役割分担合意及び本件共同出願契約が特許権の剥奪まで

を定めていることは否認する。 

 仮に，契約１３条を，本件４者のうち最初に協議，許可なく製造，販売を実施し

た共有特許権者を排除し，残りの３者において自由に製造，販売の態様を協議する

ことができるものであるとすると，靴ひもの商流において被控訴人の上流に位置す

る控訴人は，被控訴人から本件特許権を剥奪して自らが日本市場を独占しようと考

えた場合，靴ひもの卸売価格を被控訴人において購入不可能なほどに値上げするな

どして，自由に商流から追い出すことができることとなる。これは，被控訴人にと

って一方的に不利な解釈であり，このような意図で被控訴人が本件共同出願契約を

締結するはずがない。また，契約１３条によって特許権が剥奪されることを前提と

すると，本件では，被控訴人のみならず，被控訴人の協議，許可なく日本で「ＣＯ

ＯＬ ＫＮＯＴ」を販売している控訴人ら３者のいずれもが無権利者となるという

極めて不自然な結論となる。控訴人は，現在，日本国内において被控訴人の協議，

許可なしに「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」との商品名又はブランド名を用いて本件発明の

実施品を販売しているため，控訴人もまた本条に違反し，無権利者となる。同条を

控訴人の主張どおりに適用すれば，日本国内において現実に事業を行っており，か

つ，その能力を有する控訴人，被控訴人について，共に特許権持分が剥奪され事業

停止となりかねない。契約当事者がそのような意思の下に合意を行うとは通常は到

底考えられないから，控訴人の主張は誤っている。 

 したがって，契約１３条における「本件の各権利は剥奪される」との規定を，文

字通り，本件特許権持分を違反者から他の共有特許権者に移転することを定めた規

定と考えることは相当でない。この規定は，当事者が，「別段の定」に違反した場合

には何らかのペナルティを与えようと考えて導入したものと評価できるのであり，
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それ以上に本件４者の権利が全て剥奪され，靴ひもビジネスが立ち行かなくなるよ

うな結論を取り決めたものということはできない。 

     ｂ 契約１６条は，「本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項に

関する疑義は，甲，乙，丙及び丁が協議した後，別途に定める」と規定する。一方，

契約１３条後段の規定は，「事前の協議・許可なく・・・生産・販売行為を行った場

合，本件の各権利は剥奪される」というものであり，この規定が何を定めたもので

あるのかについて控訴人と被控訴人との間に争いがあるから，契約１３条後段の解

釈について，控訴人と被控訴人間で契約１６条にいう「疑義」が生じていることに

なる。このように，規定の解釈について「疑義」がある場合，その解釈については，

契約上，本件４者が協議により定めることが予定されているものといえるから，契

約１６条の協議を経ることなく，一方的な解釈に従って契約１３条後段に基づき被

控訴人の特許権が剥奪されると述べる控訴人の主張には，理由がない。契約１３条

の内容は，契約１６条の協議を経なければ空文であり，これを法的請求の根拠とす

ることはできない。 

     ｃ 契約１３条を文字通り解釈すると，元来共有特許権者であった者の

特許権持分を一瞬にして奪い，将来にわたって本件発明に基づくビジネスを行うこ

とができないこととするものであって，その効果は著しく苛烈である。このような

重大な効果をもたらす条項は，その効果に応じた重大な違法行為が行われた場合に

のみ効力を生ずるものと考えるべきであり（乙１１３），少なくとも権利剥奪効につ

いては，特許権者が故意により契約１３条に違反した場合に限って生ずるものとい

うべきである。 

 被控訴人は日本への生産移管が本件共同出願契約に違反しないことについて十分

な注意義務を尽くして判断しており（乙９５〜１０３），控訴人も，被控訴人の行為

が契約１３条違反に該当することについて，控訴審に至るまで一切指摘しなかった。

したがって，被控訴人の契約１３条違反に故意は存在しない。 

     ｄ 仮に，契約１３条が特許権の移転登録手続請求権までを取り決めた
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ものであるとしても，控訴人にとって一方的に有利な内容を定めて，やむを得ず特

許法７３条２項の「別段の定」に違反することとなった被控訴人の特許権持分を強

制的に奪うものである。また，被控訴人は日本市場を維持し，取引先との関係を保

たざるを得ない状況にいるものであるが，控訴人は，被控訴人に対して商品を輸出

する役割を担うだけであり，市場に対して責任を持つ立場でないため，被控訴人と

の取引を停止した場合，影響を受ける者が被控訴人以外に存在しない。本件では，

控訴人と被控訴人とでは，取引を停止した場合に生ずる利益状況が全く異なるので

あり，契約１３条の権利剥奪効は，このような被控訴人に取引を停止させるもので

ある。したがって，契約１３条の権利剥奪効は，公序良俗に反して無効であり，同

条に基づく請求は，権利の濫用となる。 

 また，本件において控訴人が被控訴人に対して行ったような，自己以外のメーカ

ーと取引してはならないと要請する行為，すなわち日本でＦ以外の工場から結ばな

い靴ひもを調達してはならないと要請する行為は，控訴人が，被控訴人に対し，Ｆ

に独占的生産権を持たせ，被控訴人が他社から購入することができないようにした

ものであり，一般指定１１項の「垂直的取引制限行為」に該当する独占禁止法違反

の行為である。独占禁止法上，特許権の行使は適用除外に該当するが，控訴人が被

控訴人に上記要請をすることは，特許権の行使に該当しない。さらに，控訴人が，

被控訴人に月１０万ペアの製品の購入を迫ったことは，一般指定１２項の「取引数

量の義務付け」に該当する。控訴人は，自ら日本市場に参入することを企図してい

たのであるから，控訴人は，契約１３条を利用して，独占禁止法に違反する行為に

より日本市場参入を企図したといえる。 

     ｅ 仮に，契約１３条が特許権の剥奪まで定めているとしても，特許権

持分の剥奪当事者を決定する際には，本件４者間の秩序ある製造販売行為，事業行

為を維持するという本条の趣旨に鑑み，それぞれの当事者の販売行為態様を勘案し

た利益衡量を行うべきである。控訴人が不正競争的な色彩の強い行為で販売行為を

行っているのに対し，被控訴人は，控訴人と十分な協議を行おうとしたが，控訴人
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による不当な値上げ，品質不良に起因して控訴人から被告各商品の供給を受けるこ

とを断念したことからすると，契約１３条によって権利を剥奪されるべきは控訴人

であって，被控訴人ではない。 

    (ｲ) 本件特許につき特許を受ける権利の譲渡契約の債務不履行解除の成

否 

 本件固定的役割分担合意による債務不履行により，本件特許につき特許を受ける

権利の譲渡契約が解除されたとの主張も否認し，争う。 

  (13) 争点(2)エ（特許権持分移転登録手続請求の成否） 

    ア 控訴人の主張 

     (ｱ) 控訴人は，平成３０年７月３１日，Ｅ及びＦから，両名の本件特許

権に係る持分各１２分の１の移転登録手続請求権を譲り受けた。 

 被控訴人は，上記主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきであると主

張するが，上記譲渡が行われたのは平成３０年７月３１日であり，それを踏まえた

上記主張もほぼ同時期に行われたから，時機に後れた攻撃防御方法に当たらないし，

訴訟の進行を遅延させるものでもない。 

    (ｲ) 被控訴人は，特許権持分移転登録手続請求権は，特許権持分から離れ

て独立に譲渡の対象となるものではないなどと主張するが，特許権持分の移転は登

録が効力発生要件であるから（特許法９８条１項１号），特許権持分を取得しようと

する者は，移転登録が完了するまでは，特許権持分移転登録手続請求権は有してい

るものの，特許権持分そのものは保有していない。したがって，特許権持分移転登

録手続請求権を，特許権持分とは離れて独立に譲渡することができるかという問題

を立てること自体が誤りである。 

 また，被控訴人は，Ｅ及びＦの有する本件特許権の持分のうち，控訴人が被控訴

人から剥奪したと主張する持分各１２分の１の控訴人への移転には，被控訴人の同

意が必要であるなどと主張するが，移転登録が完了するまでは，Ｅ及びＦは，上記

持分各１２分の１を保有しているわけではないから，それらの持分が控訴人に移転
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することも観念できず，被控訴人の同意が必要となる余地はない。仮に，通常の特

許権譲渡契約等の場合であれば，被控訴人の同意が必要であるとしても，本件固定

的役割分担合意においては，役割分担の定めに違反した場合には特許権が剥奪され

る効果が生じることを事前に合意しているのであって，実際に剥奪が実行される段

階に至って改めて同意が必要であるわけがないから，本件４者は，本件固定的役割

分担合意を合意した際に，剥奪された特許権が他の３者に移転する場合においては，

あらかじめ同意していたか，同意しない権利を放棄していたというべきである。 

    (ｳ) 被控訴人は，被控訴人から控訴人に対する直接の特許権持分の移転登

録は，中間省略登録となり，許されないと主張するが，移転登録が完了するまでは，

Ｅ及びＦは，持分各１２分の１を保有しているわけではなく，同人らが特許権持分

移転登録手続請求権を控訴人に譲渡し，控訴人がこの特許権持分移転登録手続請求

権を行使すれば，持分各１２分の１は，被控訴人から，Ｅ及びＦを経由することな

く，控訴人に直接移転することになるから，被控訴人から控訴人に対し直接の特許

権持分の移転登録を認めることこそ，特許権持分の変動を正しく特許原簿に反映さ

せることになる。 

    (ｴ) 被控訴人は，Ｅ及びＦから控訴人への特許権持分移転登録手続請求権

の譲渡は，訴訟信託に該当し，無効であると主張するが，Ｅ及びＦは，被控訴人か

ら取得する本件特許権の持分各１２分の１を控訴人に譲渡する意思を真に有してお

り，Ｅ及びＦが本件特許権の持分各４分の１を保有し，控訴人が持分２分の１を保

有することになることを真に納得して，特許権持分移転登録請求権譲渡契約書（甲

９１，９２）に署名したものであるから，訴訟行為をさせることを主たる目的とし

て信託したものではない。 

   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 控訴人は，Ｅ及びＦから，両名の本件特許権に係る持分各１２分の１

の移転登録手続請求権を譲り受けたと主張するが，平成２９年６月１日付け控訴理

由書兼訴えの変更申立書の提出時点において主張可能であったから，少なくとも重
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大な過失により時機に後れて提出したものであり，次回期日に侵害論の心証開示を

控えた段階での提出は訴訟の完結を遅延させることも明らかであるから，時機に後

れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下すべきである。 

    (ｲ) 特許権持分移転登録手続請求権は，特許権の持分を取得した者が，そ

の持分に係る移転登録を受けるための権利であるから，その特許権の持分から離れ

て独立に譲渡の対象となるものではない（特許法９８条１項）。この理は，特許権持

分移転登録手続請求権が，契約によって生じた場合も同様である。 

    (ｳ) Ｅ及びＦから控訴人に特許権持分移転登録手続請求権が移転するため

には，その前提として，Ｅ及びＦの有する特許権持分のうち，控訴人が被控訴人か

ら剥奪したと主張する持分各１２分の１が控訴人に移転することを要するが，この

持分の移転には，現時点において特許権者として原簿に登録されている被控訴人の

同意が必要であり，同意のない持分の移転は効力を生じない（特許法７３条１項，

９８条１項）。そもそも登録が効力発生要件である以上，登録されていない特許権の

持分の移転は観念できず，Ｅ及びＦから控訴人への特許権の持分の移転は，被控訴

人からＥ及びＦへの持分移転登録が完了した後にのみ可能である。 

    (ｴ) 控訴人の主張は，本来であれば，被控訴人からＥ及Ｆ，Ｅ及びＦから

控訴人へと順次持分移転登録手続をすべきであるにもかかわらず，被控訴人からＥ

及びＦへの移転登録手続がされていないことを奇貨として，被控訴人から控訴人へ

と中間省略登録手続を求めるものである。特許権の移転は登録が効力発生要件であ

ることからすると（特許法９８条１項），移転登録原因の内容と一致しない中間省略

登録が認められる余地はない。 

    (ｵ) 本件において，控訴人が，Ｅ及びＦから特許権持分移転登録手続請求

権を譲り受けた理由は，控訴人のみが訴訟当事者であることに鑑み，控訴人に同請

求権を一旦移転させ，被控訴人から特許権の移転登録を受けた後に，Ｅ及びＦに移

転登録して，特許権持分の実態と登録とを整合させようとするものであることは明

らかである。 
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 そうすると，Ｅ及びＦにおいて，控訴人との間で，本件訴訟を主たる目的として

本件特許権の持分の管理を内容とする契約を締結したものと評価できることになる

から，上記譲渡は，訴訟信託に該当し，無効である（信託法１０条）。 

  (14) 争点(2)オ（控訴人の持分移転登録手続請求が権利濫用となるか） 

   ア 被控訴人の主張 

 被控訴人は，控訴人が，購入数量の保証要求や法外な値上げ要求などを行ったた

めに被告各商品の独自生産に切り替えざるを得なくなった。控訴人が被控訴人に対

する唯一の製品供給元であり，被控訴人が当該製品について日本で販売事業を行っ

ているという関係にあったことに鑑みると，本件では控訴人の行為により被控訴人

の事業を容易に困難ならしめ，契約１３条違反に誘導することが可能である。控訴

人はいくつかの行為によって，被控訴人をして独自生産に切り替えざるを得ない事

情を作出しているのであって，被控訴人の債務不履行は控訴人の行為によって誘導

された。他方，結ばない靴ひもの市場は日本だけでなく全世界にわたるのであり，

本件特許は，各国で対応出願され，特許となり，控訴人は，日本市場以外でも積極

的に販売を行っている。被控訴人が日本で生産することとしても，控訴人には広大

な市場が残されている。このような状況において，控訴人が被控訴人の債務不履行

や，その効果である権利剥奪効を主張することは，信義則に反し，権利の濫用であ

る。 

 また，前記(12)イ(ｱ)ｄのとおり，本件において控訴人が被控訴人に対して行った，

①自己以外のメーカーと取引してはならないと要請する行為，すなわち日本でＦ以

外の工場から結ばない靴ひもを調達してはならないと要請する行為，②月１０万ペ

アの靴ひも購入を迫る行為は，いずれも独占禁止法の禁止する行為である。しかも，

控訴人は自ら日本市場において販売することを企図していたものであるから，単純

な生産者ではなく，日本市場に参入することによって被控訴人の競合者となるとい

う点で，より悪質である。控訴人は，契約１３条を利用して，独占禁止法に違反す

る行為により日本市場参入を企図したと評価されるべきであり，このような控訴人
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の請求は，権利濫用である。 

   イ 控訴人の主張 

 被控訴人は，控訴人の持分移転登録手続請求が権利濫用であると主張するが，否

認し，争う。被控訴人が，控訴人ら３者が製造する結ばない靴ひもの取扱いをやめ

れば，控訴人ら３者は日本での販路を失う結果になるのであって，本件４者の地位

はいずれも対等である。控訴人ら３者が被控訴人より優越的地位にあるといった状

況はない。 

(15) 争点(3)（差止請求の可否） 

   ア 控訴人の主張 

    (ｱ) 前記(1)ア(ｱ)のとおり，被控訴人は，本件特許権を侵害しているので，

本件には特許法１００条１項が適用される。 

 被控訴人は，特許権の共有者の一部が特許法７３条２項の「別段の定」をしたと

いう架空の事例に基づく主張をするが，共有特許権者全員で締結した契約に被控訴

人が違反したという本件とは全く関係がないし，差止め等を誰が求められるのかと

いう請求主体性の問題と特許権侵害として差止請求ができるかという問題は別の問

題であるから，「債権的効力」として一律に決しようとする被控訴人の解釈は誤りで

ある。 

    (ｲ) 被控訴人は，差止めの対象範囲について，結ばない靴ひもを日本で販

売する行為は，被控訴人が日本に生産移管する以前から行ってきたもので，「別段の

定」によっても禁じられていないから，差止めの対象にならないと主張する。 

 しかし，日本における被控訴人の被告各商品の製造行為のみならず，その販売行

為も，契約１３条に違反するものであり，本件特許権１の侵害行為に当たる。特許

法７３条２項によると，「別段の定」に違反した共有者は，あらゆる形態の特許発明

の実施権限を喪失する。 

 したがって，被控訴人の上記主張は，誤りである。 

    (ｳ) 被控訴人は，控訴人の差止請求が権利の濫用であると主張する。 
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 しかし，仮に，被控訴人において，市場に製品を供給することが不可能となり，

結ばない靴ひもビジネスにおける売上げ及び市場の信頼を全て失い，会社の存亡に

も関わる事態が発生したとしても，特許発明の実施である生産又は販売をすること

について，事前の協議及び許可を要するものとして制限する「別段の定」を結んで

おきながら，控訴人ら３者との事前の協議及び許可を経ずに，被告各商品の製造，

販売を独自に開始することにより本件特許権を侵害したのであるから，上記のよう

な結果は，当然の結果であり，自ら招いた事態である。被控訴人が控訴人ら３者と

の協議を一方的に打ち切り，日本への生産移管を行ったのは，日本における結ばな

い靴ひもの販売による利益を独占しようとした自らの判断によるものであり，控訴

人の帰責性はない。 

   イ 被控訴人の主張 

    (ｱ) 仮に，被控訴人が特許法７３条２項の「別段の定」に違反したとして

も，それは，控訴人と被控訴人との間の債務不履行を構成するにすぎず，特許権侵

害を構成するわけではない。特許法９８条により登録された正当な特許権者である

被控訴人に対し，特許法上特別に認められる物権的請求権である差止請求権が生じ

る余地はない。 

 また，特許権侵害に基づく差止請求は特許権の保存行為であり，各共有者が単独

で差止請求を提起することができると解されているところ，仮に特許権者としてＡ，

Ｂ，Ｃ及びＤの４者が存在し，そのうちＡとＢとが契約において特許法７３条２項

の「別段の定」をした場合，Ｂによる「別段の定」違反が特許権侵害を構成すると

するならば，契約当事者でないＣやＤもまた，Ｂに対して差止めを求めることがで

きることとなり不合理である。したがって，この意味においても，「別段の定」違反

には債権的効力しか生じないというべきである。 

    (ｲ) 仮に，差止請求が認められるとしても，特許法は特許権の実施につい

て「生産」と「譲渡」とを区別しているから（２条３項１号），差止めの対象範囲を

論ずる場合も，特許法の規定に従い，製造と販売とを区別すべきである。被控訴人
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の日本への生産移管は，本件製造会社に被告各商品を製造させる行為と，被告各商

品を日本で販売する行為とに区別されるところ，後者については，被控訴人が日本

に生産移管する以前から行ってきたものであるから，「別段の定」によっても禁じら

れていない行為である。「別段の定」が存在する場合に，共有特許権者がどの範囲で

発明を実施することができるものであるかは，契約の内容に従って決定される。「別

段の定」に違反した場合，当該契約の内容にかかわらず，「別段の定」によって許さ

れていた実施行為までもが一律に禁止されるとする控訴人の主張は，特許法７３条

２項の明文に反するものである。 

 したがって，差止請求は，被控訴人の日本での製造行為を禁ずるものにしかなり

得ない。 

    (ｳ) 控訴人は，遅くとも平成２８年１０月２３日以降，日本で結ばない靴

ひも「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売し，契約１３条に定める「別段の定」に違反し

ている。被控訴人は，控訴人との間で十分に協議を重ねた上で日本での生産に踏み

切ったものであり，被控訴人が日本への生産移管を行ったことについて，控訴人の

帰責性は高い。しかるに，控訴人による差止請求を認めた場合，控訴人のみが日本

市場において結ばない靴ひものビジネスを展開することができることになり，被控

訴人の作り上げた市場をそのまま独占する結果となるため，判決によって被控訴人

ブランドへのフリーライドが是認されることになり，著しく不合理である。また，

これについて，被控訴人が控訴人に対して差止請求権を行使することによってしか

是正ができないというのでは，あまりにも迂遠である。 

 以上のとおりであるから，本件において，差止めの必要性は存在せず，控訴人に

よる差止請求権の行使は，権利の濫用として許されないというべきである。 

  (16) 争点(4)（被控訴人が無権利者であることの確認の利益の有無） 

   ア 控訴人の主張 

 「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売したのは訴外会社であり，控訴人ではない。また，

訴外会社の設立は平成２８年１２月５日であって，それ以前の同年１０月２３日に
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控訴人及びその関係者が「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を日本において販売していたこと

はない。また，被控訴人が，控訴人らの許可なく，同年４月以降，日本において被

告各商品の製造，販売を開始した瞬間に，被控訴人の本件特許権の持分は契約１３

条により剥奪された（控訴人ら３者に移転した）と同時に，被控訴人は本件４者の

協調関係から排除されているから，被控訴人に対する事前の協議及び許可は不要で

ある。したがって，控訴人は無権利者ではない。 

   イ 被控訴人の主張 

 控訴人は，遅くとも平成２８年１０月２３日以降，日本で，被控訴人に対して協

議及び許可を求めることなく，本件発明の実施品である「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の

販売を開始した。 

 仮に，契約１３条後段が特許法７３条２項の「別段の定」を規定したものである

とすると，控訴人もまた，「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売により，同日以降，本件特

許の持分が剥奪され，無権利者の状態にある。 

 このような控訴人が現在の被控訴人の本件特許権の持分について確認しても，紛

争の直接かつ抜本的な解決のために適切ではないから，控訴人には，本件特許権持

分について確認の利益がない。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，控訴人の請求（当審において拡張された請求を含む。）のうち，特許

権侵害に基づく損害倍賠償請求については，１億５２１４万３１５７円及びこれに

対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がなく，特許

法１００条１項に基づく差止請求と本件特許権の持分移転登録手続請求にはいずれ

も理由があり，被控訴人が本件特許権の持分を有さないことの確認の訴えは，不適

法であると判断する。その理由は，次のとおりである。 

 １ 争点(1)ア(ｱ)（特許法１０２条２項の適用の可否）について 

  (1) 被控訴人は，被１１７控訴人も，特許法９８条によって認められた正当な

特許権者であること，特許法７３条２項の「別段の定」に違反したことは，特許権
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者間の債務不履行を構成するにすぎないから，本件に特許権侵害に適用されるべき

特許法１０２条２項の適用はないと主張する。 

 しかし，本件において，被控訴人が契約１３条という特許法７３条２項「別段の

定」に違反し，その結果，被控訴人の日本における被告各商品の製造，販売が控訴

人ら３者の特許権を侵害することになり，不法行為を構成することは，中間判決が

判断したとおりである。 

 したがって，被控訴人の主張を採用することはできない。 

  (2) 被控訴人は，控訴人は，もともと本件発明の実施品を日本で直接販売して

いなかったから，特許法１０２条２項は適用されないし，控訴人は平成２８年４月

１日から平成２９年６月３０日までの間は，日本において本件発明を一切実施して

おらず，その可能性もなかったものであるから，この期間において，特許法１０２

条２項の適用はない，Ｅ及びＦは，日本における販売を想定していなかったから，

同人らの損害賠償請求権については，特許法１０２条２項の適用はないと主張する。 

 特許法１０２条２項は，民法の原則の下では，特許権侵害によって特許権者が被

った損害の賠償を求めるためには，特許権者において，損害の発生及び額，これと

特許権侵害行為との間の因果関係を主張，立証しなければならないところ，その立

証等には困難が伴い，その結果，妥当な損害の塡補がされないという不都合が生じ

得ることに照らして，侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは，その利

益の額を特許権者の損害額と推定するとして，立証の困難性の軽減を図った規定で

ある（知的財産高等裁判所平成３０年（ネ）第１００６３号令和元年６月７日特別

部判決〔以下，「知財高裁令和元年６月７日判決」という。〕）。そして，特許法１０

２条２項には，特許権者が当該特許発明の実施をしていることを要する旨の文言は

存在しないこと，同項は，損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定

であって，その効果も推定にすぎないことからすると，同項を適用するための要件

を，殊更厳格なものとする合理的な理由はなく，特許権者が当該特許発明を実施し

ていることは，同項を適用するための要件とはいえず，特許権者に，侵害者による
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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１０２条２項の適用が認められると解すべきである（知的財産高等裁

判所平成２４年（ネ）第１００１５号同２５年２月１日特別部判決）。 

 控訴人，Ｅ及びＦも，本件特許権１の共有持分者であり，本件４者は，本件発明

１－１の実施について，①Ｆが中国国内の工場で実施品を製造し，②これをＥが梱

包し，③これを控訴人が仕入れ，④被控訴人がこれを日本に輸入して販売すること

とし，そのような販売形態（本件販売形態）で本件発明１－１の実施品の日本にお

ける販売が長年続けられてきたことは，当事者間に争いがない。そうすると，控訴

人ら３者は，日本における本件発明１―１の実施品に関し，本件販売形態によって

利益を得ていたものである。 

 そして，証拠（乙４０，８８）及び弁論の全趣旨によると，控訴人は，平成２８

年１２月５日に訴外会社を設立し，訴外会社は，遅くとも，平成２９年６月３０日

には，本件発明の実施品である「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の販売を開始したことが認

められる（被控訴人は，乙３７に基づいて，控訴人が平成２８年１０月２３日以降，

「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売したと主張するが，乙３７は，オンライン市場のＡ

ｍａｚｏｎにおいて，「coolknot 特許取得済み no tie Constant」を販売するウェブ

ページの写しであり，Ａｍａｚｏｎ.ｃｏ．ｊｐでの取り扱い開始日が平成２８年１

０月２３日と記載されているものであるが，並行輸入品とも記載されており，この

商品の販売と控訴人との関係が不明であるので，これに基づいて，「ＣＯＯＬ ＫＮ

ＯＴ」が同日以降，控訴人によって販売されたと認めることはできない。）。後記１

２(1)，(2)アのとおり，被控訴人は，平成２８年４月に被告各商品を日本において

製造，販売したことによって契約１３条に基づいて本件特許権の共有持分が剥奪さ

れる者であり，控訴人は，被控訴人との協議や許可を経ることなく，本件発明の実

施品を日本において製造販売することができるものである。 

 これらの事実からすると，控訴人ら３者には，被控訴人による日本における製造，

販売行為がなかったならば日本における本件発明の実施品に係る利益が得られたで
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あろうという事情が存在すると認められる。 

 したがって，控訴人については，本件対象期間の全期間について，特許法１０２

条２項の適用が認められるし，また，Ｅ及びＦの損害賠償請求についても，特許法

１０２条２項の適用が認められるというべきである。 

  (3) 被控訴人は，被控訴人も共有特許権者であるため，侵害によって生じた損

害賠償請求権のうち４分の１は，被控訴人に帰属することで混同により消滅すると

主張する。 

 しかし，後記１２(1)のとおり，被控訴人は，平成２８年４月に被告各商品を日本

において製造，販売したことにより，契約１３条に基づいて本件特許権の共有持分

が剥奪されることになる者であり，特許法７３条２項の「別段の定」に反すること

によって，他の共有者らに対し，本件特許権の侵害者となる者であるから，このよ

うな被控訴人が未だに本件特許権の特許権者として登録されているからといって，

他の共有者である控訴人ら３者との間で，特許権侵害の損害賠償請求権が被控訴人

に帰属すると認めることはできない。 

 したがって，被控訴人の上記主張を採用することはできない。 

  (4) 被控訴人は，控訴人が被控訴人に対して請求できる損害は，被控訴人が被

告各商品の生産を中国から日本に切り替えたことに基づく損害，すなわち，被控訴

人が引き続き控訴人から中国産キャタピランを仕入れていた場合に得べかりし利益

と，現状との差額に限定される，控訴人による中国産キャタピランの輸出に係る事

業が赤字であったから，控訴人には損害が生じていない，訴外会社は，日本におい

て「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しているから，控訴人には損害がないと主張する。 

 特許法１０２条２項の趣旨は，前記(2)のとおりであり，特許法１０２条２項の上

記趣旨からすると，同項所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは，原則

として，侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって，このような利益

全額について同項による推定が及ぶと解すべきである（知財高裁令和元年６月７日

判決）。 
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 もっとも，侵害者の側で，侵害者が得た利益の一部又は全部について，特許権者

が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には，その限度で

上記推定は覆滅されるものということができる（知財高裁令和元年６月７日判決）。 

 しかし，後記１２(1)，(2)アのとおり，被控訴人が日本において被告各商品を製

造，販売したことにより，被控訴人は本件特許権の持分を剥奪されることになる者

であり，控訴人は，被控訴人との間で，日本において本件発明の実施品を販売する

ことを禁じられることはないから，控訴人の利益が上記差額に限られる理由はない。

また，仮に，控訴人が本件販売形態により被控訴人に中国産キャタピランを販売し

ていた間，その事業が赤字であったとしても，控訴人が日本において本件発明の実

施品を直接販売することができるようになったときに，控訴人が利益を受けること

ができなかったということはできない。さらに，訴外会社が日本において「ＣＯＯ

Ｌ ＫＮＯＴ」を販売しているからといって，控訴人に損害がないということがで

きないことは明らかである。したがって，被控訴人が得た利益の一部又は全部につ

いて，控訴人が受けた損害との相当因果関係が欠けるということはできない。 

  (5) 以上から，本件においては，本件対象期間について，Ｅ及びＦから譲渡を

受けた部分を含め，控訴人の損害賠償請求権について，特許法１０２条２項の適用

が認められる。 

 ２ 争点(1)ア(ｲ)（被控訴人の受けた利益の額）について 

  (1) 本件対象期間中の被告各商品の売上げについて 

   ア(ｱ) 後掲の証拠及び調査嘱託の結果によると，グループＡ（被控訴人から

直接購入したと回答した取引先〔Ａ列は，調査嘱託の際の整理番号〕）の本件対象期

間中の取引数量及び金額は，別紙１の番号１～１８２の「裁判所の認定」の「⑤ツ

インズから直接購入分」の「数量（ペア）」及び「税抜き金額（円）」欄記載のとお

りと認められ，合計●●●●●●●●ペア，総額●●●●●●●●●●●円となる。 

    (ｲ) 上記認定の補足説明 

     ａ 同一の会社であると認められるもの 
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 証拠（乙４０９，調査嘱託の結果）によると，番号１１４の取引先は，番号２９

６の取引先と同じ会社であり，番号２９６の取引先は，本件対象期間内に被控訴人

との取引がない旨回答していることが認められる。 

 また，証拠（乙４０９，調査嘱託の結果）によると，番号１５８の取引先の調査

嘱託の回答と，番号１５９の取引先の乙４０９記載の取引金額が一致しているため，

両社は同じ会社であると認められる。 

 さらに，証拠（乙４０９，調査嘱託の結果）によると，番号１６８の取引先は，

番号２７１の取引先と同じ会社であり，番号２７１の取引先は，本件対象期間内に

被控訴人との取引がない旨回答していることが認められる。 

    ｂ 取引金額の回答がなかった取引先について 

 調査嘱託の結果によると，番号１８２の取引先は，「キャタピラン７５ｃｍ」と安

全靴のセット●セットを１セット当たり●●●●円（税込）で購入したと回答して

いることが認められる。控訴人は，番号１８２の取引先「キャタピラン７５ｃｍ」

の取引金額の算定において，単価を調査嘱託の回答の平均単価●●●円を下回る●

●●円と主張しているため，この単価を用いると，取引価格は，●●●●●●●●

●●●●●●●●と認められる。 

     ｃ 消費税の加算について 

 以下の取引先は，調査嘱託の取引金額の回答が，いずれも消費税を含んだ金額で

あることが認められるため，割戻し計算を行った（１円以下四捨五入。以下の計算

において同じ。）。 

      ① 番号１１の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●● 

      ② 番号２３の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

      ③ 番号３４の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●● 

      ④ 番号６７の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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      ⑤ 番号１３２の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●● 

      ⑥ 番号１３４の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● 

      ⑦ 番号１３８の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● 

      ⑧ 番号１６７の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● 

      ⑨ 番号１６９の取引先●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●● 

     ｄ 返品処理について 

 調査嘱託の結果によると，以下の取引先には返品があることが認められるため，

これらを反映すると，本件対象期間中の取引数量及び取引金額は，それぞれ以下の

とおりとなる。 

      ① 番号５の取引先 

 取引数量●●●●●●ペア 

 取引金額●●●●●●●●●円 

      ② 番号３７の取引先 

 取引数量●●●●ペア 

 取引金額●●●●●●●●円 

      ③ 番号４１の取引先 

 取引数量●●●ペア 

 取引金額●●●●●●●円 

      ④ 番号４６の取引先 

 取引数量●●ペア 

 取引金額●●●●●●●円 
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 ただし，上記金額は消費税込みの金額なので，それを割り戻すと●●●●●●●

円となる。 

      ⑤ 番号１３５の取引先 

 取引数量●●●ペア 

 取引金額●●●●●●円 

     ｅ キャタピーエアーの取引分を含んでいるか否か等について 

 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，以下の取引先については，次のとおり認

められる。 

      ① 番号１１の取引先 

 乙４５４には，番号１１の取引先の調査嘱託の回答には，平成３０年９月１８日

の売上げであるキャタピラン７５ｃｍとキャタピーエアーの合計●●●本が含まれ

ているとの記載がある。 

 証拠（乙４０９，乙４５５の２２）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の会計

帳簿には，平成３０年９月１８日の被告各商品及びキャタピーエアーの取引数量は

●●●ペア，取引金額は●●●●●●●円と記載されていることが認められるが，

番号１１の取引先の調査嘱託の回答は，「キャタピラン（７５ｃｍ）」について，数

量●●●ペア，金額●●●●●●●円（税込み）というものであるから，番号１１

の取引先の調査嘱託の回答に本件対象期間外の取引やキャタピーエアー分が含まれ

ていると認めることはできない。 

      ② 番号３０の取引先 

 証拠（乙４０９，４５４，乙４５５の１１，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨

によると，番号３０の取引先の調査嘱託の回答に記載された「キャタピラン（その

他）」の取引数量及び取引金額が，被控訴人の会計帳簿に記載された本件対象期間中

のキャタピーエアーの取引数量●●●●ペア及び取引金額●●●●●●●円とそれ

ぞれ一致することが認められるため，番号３０の取引先の調査嘱託の回答の「キャ

タピラン（その他）」はキャタピーエアーの取引分であると認められる。これを控除
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すると，取引数量は●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●円と認められる。 

 なお，乙４５４には，調査嘱託の回答に記載された単価が高額であるため，番号

３０の取引先の調査嘱託の回答に記載されたキャタピーアスリートは他社から購入

した分である旨の指摘があるが，番号３０の取引先は，調査嘱託に対し，被控訴人

から購入したものと被控訴人以外から購入したものについてそれぞれ別に回答して

いるから，被控訴人の上記指摘を採用することはできない。 

      ③ 番号４０の取引先 

 調査嘱託の結果によると，番号４０の取引先の調査嘱託の回答の「キャタピラン

（その他）」には「キャタピーエアー」と記載されていることが認められるから，こ

れを控除すると，被告各商品の取引数量は●●●ペア，取引金額は●●●●●●●

円であると認められる。 

      ④ 番号７５の取引先 

 調査嘱託の結果によると，番号７５の取引先の調査嘱託の回答には，平成２８年

３月２１日から平成２９年１２月３１日までの仕入高は●●●●●●●●●円，品

別は不明との記載があることが認められるところ，証拠（乙４０９，４５４，乙４

５５の１２）及び弁論の全趣旨によると，上記期間の取引として，キャタピーエア

ーの●●●●ペア，●●●●●●●円が含まれていると認められる。 

 平成２８年３月２１日から平成２９年１２月３１日までの取引期間について，控

訴人は，この期間の被告各商品の単価を調査嘱託の回答の平均単価を上回る４１０

円として取引数量の算定をしているため，控訴人の主張に基づいて単価４１０円と

すると，平成２８年３月２１日から平成２９年１２月３１日までの取引数量は，●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。これに，平成３０年１

月１日から同年８月３１日までの購入数●●●●ペアを加えると，平成２８年３月

２１日から平成３０年８月３１日までの取引数量は，●●●●●●●ペアとなる。 

 ここから，キャタピーエアーの取引数量及び金額を控除すると，取引数量は●●

●●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●●円と認められる。 
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 さらに，番号７５の取引先の調査嘱託の回答は，上記のとおり，平成２８年３月

２１日から同月３１日までの分も含んだものであるところ，証拠（乙４５５の１３）

によると，この期間の取引数量は●●●●本，取引金額は●●●●●●●●円とな

ることが認められる。 

 これを控除すると，取引数量は●●●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●

●円となる。 

      ⑤ 番号８５の取引先 

 乙４５４には，番号８５の取引先について，キャタピーエアーの回答が混ざって

いる可能性があるとの指摘があるが，これを認めるに足りる証拠はない。 

      ⑥ 番号９４の取引先 

 証拠（乙４０９，乙４５５の３，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によると，

番号９４の取引先の調査嘱託の回答に記載された「キャタピラン（その他）」の取引

数量及び取引金額が，被控訴人の会計帳簿に記載された本件対象期間中のキャタピ

ーエアーの取引数量●●●ペア及び取引金額●●●●●●●円とそれぞれ一致する

ことが認められるため，番号９４の取引先の調査嘱託の回答の「キャタピラン（そ

の他）」はキャタピーエアーの取引分であると認められる。これを控除すると，取引

数量は●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●円と認められる。 

      ⑦ 番号１０５の取引先 

 調査嘱託の結果によると，番号１０５の取引先の調査嘱託の回答には，「キャタピ

ラン（その他）」に「キャタピーエアー」と記載されていることが認められるから，

これを控除すると，被告各商品の取引数量は●●●●ペア，取引金額は●●●●●

●●円と認められる。 

      ⑧ 番号１０７の取引先 

 証拠（乙４０９，乙４５５の１，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によると，

番号１０７の取引先の調査嘱託の回答に記載された「キャタピラン（その他）」の取

引数量及び取引金額が，被控訴人の会計帳簿に記載された本件対象期間中のキャタ
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ピーエアーの取引数量●●●ペア及び取引金額●●●●●●円とそれぞれ一致する

ことが認められるため，調査嘱託の回答の「キャタピラン（その他）」は，キャタピ

ーエアーの取引分であると認められる。これを控除すると，取引数量は●●●●ペ

ア，取引金額は●●●●●●●円と認められる。 

      ⑨ 番号１１０の取引先 

 調査嘱託の結果によると，番号１１０の取引先の調査嘱託の回答には，「キャタピ

ラン（その他）」に数量●●●ペア，●●●●●●円と記載されていると認められる

ところ，この金額は，数量に比して極めて低額である（単価が４３．６円となる。）。

証拠（乙４０９，乙４５５の６）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の会計帳簿

には，本件対象期間中のキャタピーエアーの取引数量が●●●ペア，金額●●●●

●●●円と記載されていることが認められるから，番号１１０の取引先の調査嘱託

の「キャタピラン（その他）」の回答は，キャタピーエアーの取引分であると認める

のが相当である。 

 そうすると，取引数量は●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●円であると認

められる。 

      ⑩ 番号１１９の取引先 

 証拠（乙４０９，乙４５５の１６，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によると，

番号１１９の取引先の調査嘱託の回答に記載された「キャタピラン（その他）」の取

引数量及び取引金額が，被控訴人の会計帳簿に記載された本件対象期間中のキャタ

ピーエアーの取引数量●●ペア及び取引金額●●●●●●円とそれぞれ一致するこ

とが認められるため，番号１１９の取引先の調査嘱託の回答の「キャタピラン（そ

の他）」は，キャタピーエアーの取引分であると認められる。これを控除すると，取

引数量は●●●ペア，取引金額は●●●●●●●円と認められる。 

     ｆ 調査嘱託の回答が本件対象期間以外のものを含んでいるか否か等に

ついて 

      ① 番号１の取引先 
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 調査嘱託の結果によると，番号１の取引先は，本件対象期間における被控訴人と

の取引について，取引数量●●●●●●●ペア，取引金額●●●●●●●●●●●

円と回答していることが認められる。 

 他方，証拠（乙４０９，乙４５５の４）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の

会計帳簿では，番号１の取引先と被控訴人の間の平成２７年１２月から平成３０年

８月のキャタピーエアーを含んだ取引数量は●●●●●●●ペア，取引金額は●●

●●●●●●●●●円（平均単価３４４円）となることが認められる。 

 被控訴人の会計帳簿に基づく番号１の取引先と被控訴人の間の取引金額は，調査

嘱託の回答と近似していること，取引本数には乖離があるが，調査嘱託の回答によ

ると，単価が２５９円とかなり安価となるため，調査嘱託の回答に記載された取引

本数には無償のサンプルなどが含まれている可能性もあり，取引本数の乖離を重視

することはできないことからすると，調査嘱託に対する番号１の取引先の回答は，

被控訴人の会計帳簿にあるとおり，平成２７年１２月から平成３０年８月までのキ

ャタピーエアーを含んだ取引の内容である可能性が高い。 

 したがって，番号１の取引先と被控訴人の取引については，乙４０９，４５４に

基づき，取引数量は●●●●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●●円と認め

るのが相当である。 

      ② 番号３１の取引先 

 証拠（乙４０９，乙４５５の２１）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の会計

帳簿には，平成２７年９月の被告各商品の取引数量は●●●ペア，取引金額は●●

●●●●●円と記載されており，乙４５４には，番号３１の取引先と被控訴人の取

引はこの１件のみであるとの指摘があることが認められるが，番号３１の取引先と

被控訴人との間の取引が平成２７年９月の取引だけであると認めるに足りる証拠は

ないから，番号３１の取引先の調査嘱託の回答●●●●●●●●●●●●に平成２

７年９月の取引が含まれていると認めることはできない。 

      ③ 番号１０９の取引先 
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 証拠（乙４０９，乙４５５の２）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の会計帳

簿では，平成２７年９月から平成３０年８月までの被告各商品の取引数量は●●●

●ペア，取引金額は●●●●●●●円と記載されていることが認められる。これら

は，番号１０９の取引先の調査嘱託の回答と一致するため，この回答は，本件対象

期間以外の取引を含んでいると認められる。 

 証拠（乙４５５の２）によると，別紙２「番号１０９の取引先について」記載の

とおり，平成２７年９月から平成２８年３月までの取引数量は●●●ペア，取引金

額は●●●●●●●円となることが認められるため，これを控除すると，取引数量

は●●●ペア，取引金額は●●●●●●●円となる。 

      ④ その他，乙４５４には，以下の取引先について，調査嘱託の回答

には，本件対象期間外の取引が含まれていると指摘がある。しかし，調査嘱託の回

答が本件対象期間の取引としたものが，各取引先における被控訴人への発注日であ

るのか，被告各商品の納品日であるのか，被控訴人への代金支払日であるのかは明

らかではないから，被控訴人の会計帳簿における請求日や売上日がそれぞれ下記の

とおりであるとしても，調査嘱託の回答が本件対象期間に含まれないものを含んで

いると認めることはできない。 

       ⓐ 番号３７の取引先 

 請求日 平成２８年４月１日，売上日 平成２８年３月３１日（乙４５５の８） 

       ⓑ 番号４８の取引先 

 請求日・売上日 平成２８年３月３０日（乙４５５の５） 

       ⓒ 番号７６の取引先 

 請求日・売上日 平成３０年９月５日，同月２１日（乙４５５の１７） 

       ⓓ 番号１０６の取引先 

 請求日・売上日 平成２８年３月３１日（乙４５５の１０） 

     ｇ 単価が違うとの指摘について 

      ① 番号２５の取引先 



 - 85 - 

 乙４５４には，番号２５の取引先は，キャタピラン５０ｃｍの取引をキャタピラ

ン７５ｃｍの取引として回答している上，単価が高額であり不正確であるとの指摘

がある。 

 調査嘱託の結果によると，番号２５の取引先は，本件対象期間における被控訴人

とのキャタピラン７５ｃｍの取引について，取引数量●●ペア，取引金額●●●●

●●円と回答していることが認められ，単価は●●●円となる。この単価は，不合

理なものとまではいえないから，乙４５４が指摘することは，番号２５の取引先の

調査嘱託の回答の信用性を失わせるものであるとはいえない。 

      ② 番号３９の取引先 

 乙４５４には，番号３９の取引先の調査嘱託の回答のキャタピーゴルフの取引数

量及び取引金額によると，単価が●●●●円となるため，回答にキャタピラン５０

ｃｍ及び７５ｃｍの分を含めていると考えられるとの指摘がある。 

 しかし，証拠（乙４０９，調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によると，番号３

９の取引先が回答する取引金額は，乙４０９に記載された取引金額の範囲内にある

ことが認められるから，乙４５４が指摘することは，番号３９の取引先の調査嘱託

の回答の信用性を失わせるものであるとはいえない。 

      ③ 番号４７の取引先 

 乙４５４には，番号４７の取引先の調査嘱託の回答の単価が誤っているとの指摘

がある。 

 証拠（乙４５４，乙４５５の７，調査嘱託の結果）によると，番号４７の取引先

が回答した取引数量の総数●●本は，被控訴人の会計帳簿に記載された取引数量と

一致するが，番号４７の取引先が回答した取引金額は，被控訴人の会計帳簿に記載

された取引金額よりも高額となっていることが認められる。 

 しかし，番号４７の取引先の調査嘱託の回答によると，同取引先が被控訴人から

購入したキャタピラン（７５ｃｍ）及びキャタピラン（５０ｃｍ）の単価は●●●

円となることが認められ，この単価は，不合理なものとまではいえないから，乙４
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５４が指摘することは，番号４７の取引先の調査嘱託の回答の信用性を失わせるも

のであるとはいえない。 

      ④ 番号６８の取引先 

 乙４５４には，番号６８の取引先の調査嘱託の回答は単価が不自然であるとの指

摘がある。 

 番号６８の取引先の調査嘱託の回答によると，キャタピービジネスの単価が●●

●●●●●●●●●●●●●●及びキャタピーゴルフの単価が●●●●●●●●●

●●●●●●●と高額になることは認められるが，取引金額はいずれも乙４０９に

記載された金額と一致するため，同取引先の調査嘱託の回答における取引数量の記

載は不正確なものであると認められる。したがって，番号６８の取引先と被控訴人

の取引数量は，乙４５４に基づき，●●ペアと認めるのが相当である。 

      ⑤ 番号６９の取引先 

 乙４５４には，番号６９の取引先の調査嘱託の回答のキャタピービジネスの単価

が●●●●円となり不自然であるとの指摘がある。 

 調査嘱託の結果によると，番号６９の取引先は，本件対象期間における被控訴人

とのキャタピービジネスについて，取引数量●ペア，取引金額●●●●円，キャタ

ピーアスリートについて，取引数量●ペア，取引金額●●●●円と回答しており，

単価が高額となっており，不正確なものであると認められる。したがって，番号６

９の取引先と被控訴人の取引については，乙４０９，４５４に基づき，取引数量は

●ペア，取引金額は●●●●円と認めるのが相当である。 

      ⑥ 番号１１６の取引先 

 乙４５４には，番号１１６の取引先の調査嘱託の回答は単価が誤っているとの指

摘がある。 

 証拠（乙４５５の１８，調査嘱託の結果）によると，番号１１６の取引先は，キ

ャタピラン７５ｃｍの取引数量を●●ペア，取引金額を●●●●●●●円と回答し

ているところ，この取引数量は，被控訴人の会計帳簿に記載された取引数量と一致
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するが，取引金額は一致しないことが認められる。 

 番号１１６の取引先の調査嘱託の回答によると，キャタピラン７５ｃｍは，単価

が●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となるため，同取引先のキャタピラ

ン７５ｃｍの取引金額の回答は不正確なものであると認められる。 

 そして，番号１１６の取引先の調査嘱託のキャタピーコードとキャタピーワーク

スニーカーの取引金額の回答が，いずれも乙４０９に記載された取引金額と相違し

ているところ，上記のとおり，同取引先の回答は不正確なものであることからする

と，番号１１６の取引先と被控訴人との取引については，乙４０９，４５４に基づ

き，取引数量は●●●ペア，取引金額は●●●●●●円と認めるのが相当である。 

      ⑦ 番号１６９の取引先 

 乙４５４には，番号１６９の取引先の調査嘱託の回答のキャタピラン５０ｃｍの

単価が誤っているとの指摘がある。 

 調査嘱託の結果によると，番号１６９の取引先は，キャタピラン５０ｃｍの取引

数量●●ペア，取引金額●●●●●●円（税込）と回答していることが認められ，

単価は●●●円（税込み。税抜きであると●●●円）となるところ，この単価は，

それ自体不合理なものとまではいえないから，乙４５４が指摘することは，同取引

先の調査嘱託の回答の信用性を失わせるものであるとはいえない。 

      ⑧ 番号１０４の取引先及び番号１１３の取引先 

 乙４５４には，番号１０４の取引先及び番号１１３の取引先の調査嘱託の回答が，

いずれも単価を誤っているとの指摘がある。 

 証拠（乙４５５の９・１４，調査嘱託の結果）によると，番号１０４の取引先の

調査嘱託の回答における取引数量は，被控訴人の会計帳簿に記載された取引数量と

一致するが，取引金額は一致しないこと，番号１１３の取引先の調査嘱託の回答に

おける取引数量は，被控訴人の会計帳簿に記載された取引数量と一致するが，取引

金額は一致しないことが認められるが，いずれも，取引金額の違いはそれほど大き

いものではなく，これらの取引先の調査嘱託の回答が信用できないものということ
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はできない。 

     ｈ その他の乙４５４の指摘について 

      ① 番号５２の取引先 

 乙４５４には，番号５２の取引先の平成２７年１０月からの集計が●●●●●●

●円であり，調査嘱託の回答●●●●●●●●●●に近いとの指摘はあるが，平成

２７年１０月からの集計が●●●●●●●円であると認めるに足りる証拠はないか

ら，上記指摘を採用することはできない。 

      ② 乙４５４には，番号４４の取引先及び番号１３３の取引先は，被

控訴人との取引履歴はない旨の指摘はある。しかし，両社とも，調査嘱託に対し，

被控訴人から購入したものと被控訴人以外から購入したものについてそれぞれ別に

回答し，被控訴人から購入したものを回答していることが認められるから，上記指

摘を採用することはできない。 

      ③ 番号８２の取引先 

 乙４５４には，番号８２の取引先の調査嘱託の取引数量の回答には，サンプル分

が含まれている可能性があるとの指摘がある。 

 証拠（乙４５５の１９）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の会計帳簿には，

被控訴人は，番号８２の取引先に対し，サンプル分として被告各商品を交付してい

るとされていることが認められるものの，調査嘱託の回答に，特に不自然な点が認

められないことからすると，番号８２の取引先の調査嘱託の回答に基づいて，取引

数量及び取引金額を認定するのが相当である。 

      ｉ その他 

 上記ａ～ｈに判示したもののほか，調査嘱託の回答の取引金額が，乙４０９に記

載された取引金額と異なる取引先については，これらの取引先の調査嘱託の回答の

取引数量及び取引金額が不正確なものであるとは認められないため，調査嘱託の回

答の取引数量及び取引金額を採用し，乙４０９に記載された取引金額を採用しない

こととする。 
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   イ(ｱ) 控訴人は，被控訴人が主張する個別の取引先に対する売上高（乙４０

９）と調査嘱託の回答が異なることや，調査嘱託に回答しなかった取引があること

などから，被控訴人親密取引先の調査嘱託の回答は信用することができず，乙４０

９の記載も信用することができないとして，別紙１の「④控訴人の主張（円）」欄の

とおりの推計計算をすべきであると主張する。 

 しかし，乙４０９に記載された各取引先への売上高が調査嘱託の回答と一致する

か，近似したものが多くある。そして，調査嘱託の回答が本件対象期間の取引とし

たものが，各取引先における被控訴人への発注日であるのか，被告各商品の納品日

であるのか，被控訴人への代金支払日であるのかは明らかではないことなどを考慮

すると，乙４０９に記載された各取引先の売上高と調査嘱託の回答に記載された各

取引先の購入代金が一致しないとしても，このことから直ちに，乙４０９の記載が

信用できないとか，調査嘱託の回答を信用できないとすることはできない。 

 控訴人が別紙１の「④控訴人の主張（円）」において主張する推計計算は，その根

拠に乏しいものであり，控訴人の主張する推計計算を採用することはできない。 

    (ｲ) 控訴人は，番号１８３の取引先から番号１９９の取引先まで（グルー

プＢ）は，グループＡ（被控訴人から直接購入したと調査嘱託に回答した取引先と，

被控訴人が提出した売上一覧表〔乙４０９〕に記載された取引先のうち，調査嘱託

の対象としていなかった取引先）に含まれていない業者から購入したと回答してお

り，これらに対する売上高は，グループＡに対する売上高と重複しないから，これ

らの取引先（グループＢ）の取引金額全額を被控訴人の売上高とすることができる

と主張する。 

 しかし，グループＢの取引先とグループＡの取引先の間に，他の取引先が介在し

ている可能性もあるのであるから，控訴人の主張を採用することはできず，グルー

プＢの売上げを，被控訴人の売上げに含むことはできない。 

    (ｳ) 控訴人は，番号２０７の取引先は，番号８５の取引先から購入したと

回答したが，番号８５の取引先が被控訴人から購入した販売金額よりも，番号２０
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７の取引先が番号８５の取引先から購入した金額が上回っているため，番号２０７

の取引先の購入金額は，被控訴人の売上高とすることができると主張するが，番号

８５の取引先が番号２０７の取引先に本件対象期間中に販売した被告各商品が，番

号８５の取引先が本件対象期間中に被控訴人から購入したものであると認めるに足

りる証拠はないから，控訴人の上記主張を採用することはできない。控訴人が同様

の主張をする各取引先についても，同様の理由により控訴人の主張を採用すること

はできない。 

 したがって，被控訴人以外から被告各商品を購入したと調査嘱託に回答した取引

先（グループＢ及びグループＣ）について，被控訴人の売上げと認めることはでき

ない。 

   ウ(ｱ) 被控訴人は，本件対象期間中に各取引先に売却した中国産キャタピラ

ンと被告各商品の合計金額を乙４０９のとおり記載しているところ，①調査嘱託の

対象となっていないが，被控訴人が乙４０９に記載した取引先（別紙１のＡ欄に「嘱

託外」と記載された取引先）に係る数量及び金額，②調査嘱託に回答しなかったが

被控訴人が乙４０９に記載した取引先（別紙１のＥ欄に「回答なし」と記載された

取引）に係る数量及び金額は，乙４０９の記載に基づき，本件対象期間内の被控訴

人の売上げに計上すべきである。また，③被控訴人が乙４０９に記載したが，調査

嘱託の回答には取引なしと記載している取引先（別紙１のＥ欄に「購入なし」と記

載）については，調査嘱託の回答が，被控訴人への発注日，被告各商品の納品日，

被控訴人への代金支払日のどの時点を基準として回答しているのかが不明であるも

のの，被控訴人は，これらの取引先からの売上げを本件対象期間内の売上げとして

計上しており，乙４０９に照らすと，調査嘱託の回答は不正確なものであると認め

られるため，乙４０９の記載に基づき，これらも本件対象期間内の被控訴人の売上

げとして認定すべきである。 

 上記①～③を計上すると，別紙１の「裁判所の認定」の「⑦乙４０９のみに記載

されている取引先の取引額（円）」記載のとおり，合計●●●●●●●●●●●円と
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なる。 

 この金額と，調査嘱託の結果から認定される被控訴人の売上金額●●●●●●●

●●●●円を加えると，合計●●●●●●●●●●●円となる。 

    (ｲ) 本件対象期間の取引数量については，調査嘱託の結果に基づいて認定

した売上金●●●●●●●●●●●円について，数量は●●●●●●●●ペアであ

るから，単価は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と

なる。そうすると，別紙１の「⑦乙４０９のみに記載されている取引先の取引額（円）」

の合計●●●●●●●●●●●円に相当する取引数量は，●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●となり，上記(ｱ)の●●●●●●●●●●●円

に相当する取引数量は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●となることが認められる。 

    (ｳ)ａ 前記(ｱ)，(ｲ)の取引金額及び取引数量は，中国産キャタピランも含

むものであると認められるところ，証拠（乙３４７，３４８，４０２）及び弁論の

全趣旨によると，本件対象期間内の中国産キャタピランの取引数量は●●●●●●

●ペア，取引金額は●●●●●●●●●円であり，これらは日本産キャタピラン（被

告各商品）よりも先に販売されたと認められるから，これを前記(ｱ)，(ｲ)の取引数

量及び取引金額から控除すると，本件対象期間中の被告各商品の取引数量は●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，取引金額は●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●と認め

られる。 

     ｂ これに対し，被控訴人は，中国産のキャタピランの取引数量及び取

引金額は，調査嘱託の結果等から認定される取引数量及び取引金額から乙３４８に

記載された日本産のキャタピランの取引数量及び取引金額を控除したものであると

主張する。 

 乙３４８に記載された本件対象期間中の中国産キャタピランと日本産キャタピラ

ン（被告各商品）の取引数量及び取引金額の合計額は，いずれも，乙４０８，４０
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９に記載された本件対象期間中の売上数量（中国産＋日本産）及び売上金額（中国

産＋日本産）よりも少ないものであるから，乙３４８には，本件対象期間中の中国

産キャタピランと日本産キャタピラン（被告各商品）の売上数量及び売上金額が全

て反映されているとは認められない。そして，中国産のキャタピランについては，

平成２８年４月に被控訴人が被告各商品の製造，販売を開始した時点では，既に在

庫として存在しており，被控訴人は，本件対象期間中の取引数量及び取引金額を乙

３４８において，●●●●●●●ペア，●●●●●●●●●円としていたのである

から，本件対象期間中の中国産キャタピランの取引数量及び取引金額は，乙３４８

に基づいて，上記のとおり認めるのが相当である。 

 なお，本件対象期間中の中国産キャタピランの取引数量及び取引金額が乙３４８

に記載された●●●●●●●ペア，●●●●●●●●●円であるとして，乙４０８，

４０９の取引数量及び取引金額からこれらを控除すると，本件対象期間中の被告各

商品の取引数量は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●，取引金額は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●となる。 

     ｃ 調査嘱託の結果によると，本件対象期間において，被控訴人がモリ

トから購入した被告各商品は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

であり，スリーランナーから購入した被告各商品は，●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●である

ことが認められる。この数量は，上記ａで認定した被告各商品の取引数量を上回る

ものであるが，ある期間に委託製造先から購入した商品が全てその期間に販売され

るとは限らないから，上記ａの取引数量の認定を左右するとまでいうことはできな

い。 

   エ(ｱ) 控訴人は，被控訴人の本件対象期間中の被告各商品の売上げに関する

主張が，被告各商品の単価やＴＬＣでの製造能力などからしても信用できないと主

張するが，前記ウ(ｲ)で認定した調査嘱託の結果に基づく平均単価４０１円が不合理
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であるというべき事情は認められない上，ＴＬＣでは被告各商品のみを生産してい

るとは認められないことからすると，控訴人の主張を採用することはできず，前記

ウの被告各商品の取引数量及び取引金額の認定が左右されることはない。 

    (ｲ) 控訴人は，被控訴人の被告各商品の売上げに関する主張は，被控訴人

代表者が本件訴訟で裁判所に提出した陳述書（乙６０）の記載や，被控訴人代表者

が雑誌などにおいて，被告各商品の売上数について述べたことや，被控訴人が控訴

人に説明していたこと（甲１０４，１０５）と異なるものであるから，被控訴人の

主張や証拠は信用できないと主張する。 

 しかし，被控訴人代表者が作成した陳述書（乙６０）には，本件発明１－１の実

施品（中国産キャタピラン）は，平成２６年２月にテレビ番組で紹介されたことで

１か月当たりの売上げが約４万ペアから１２万ペアに伸び，月平均１０万ペア程度

を順調に販売していたが，平成２７年当時，月平均として８万４０００ペアになっ

ていたなどと記載されているが，本件対象期間の被告各商品の売上げについての記

載はない。また，甲１０４についても，平成２７年４月１日から同年９月３０日ま

での売上金額が記載されているものであるし，甲１０５も，平成２７年４月１日時

点の出荷本数についての報告であるから，これらを基に，本件対象期間の被告各商

品の売上げを推定することは相当ではない。 

 また，証拠（乙２５４～２５９，２６３，２６５，２７０，２７３，２８０，３

０６，３０８～３１０，３１３，３１５，３１６）及び弁論の全趣旨によると，被

控訴人代表者は，キャタピランの過去の販売実績や，今後の販売数の見込み，累計

販売数などについて新聞や雑誌のインタビューに答えるなどしており，「２０１４年

度は年間１４０万個を販売」（平成２８年３月１７日付け新聞記事・乙２５５），「新

潟県内で７月から生産を始めるほか，国内で他にも生産を委託し，月産１０万～１

５万本作る。」，「２０１６年３月期は１３０万本を販売した。」，「自社生産に加え他

社への委託生産も進め，合わせて月産１０万～１５万本体制とし，現在の輸入量と

ほぼ同じ数量を日本産として輸出できるようにする。」（平成２８年５月１３日付け
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新聞記事・乙２５６），「２０１３年３月から１セット９８０円で発売」，「３年目は

１２０万セットという火が付いたような人気ぶりだ。」（平成２９年の雑誌記事・乙

２７０），「１３年の発売以降，ランナーなどの間で人気が高まり，今では年間約１

２０万セットを売り上げる同社の主力製品に成長した」（平成２９年３月２２日付け

新聞記事・乙３１５），「１５年度は１００万本を突破，１６年度は１４０～１５０

万本の売り上げを予測する。」（平成２９年夏号の雑誌記事・乙３０８），「現在，年

間で販売するキャタピランは１２０万本，約４億円を売り上げている。」（平成２９

年１２月号の雑誌記事・乙３０９），「今や年間約１３０万セットを売り上げるヒッ

ト商品に成長。」（平成２９年１２月２１日付け新聞記事・乙３１６），「キャタピラ

ン年間１２０万個を販売」，「デビューから５年が経過したキャタピランの販売個数

はここ数年，年間１２０万個前後で推移しています。」（平成３０年５月７日付け新

聞記事・乙３０６）などの記載があることが認められる。 

 しかし，これらの記事などに記載された年間販売個数及び累計個数は，いずれも

被告各商品以外のキャタピランも含むものであると考えられる上，セールストーク

として実際の数よりも大きい数を述べている可能性もあるから，これらの記載があ

るからといって，前記ウの被告各商品の取引数量及び取引金額の認定が左右される

ことはない。 

    (ｳ) 控訴人は，被控訴人の取引先が増加したにもかかわらず，被告各商品

の売上数量が下落することはあり得ないと主張し，それに沿った陳述書（甲１１４）

を提出し，被控訴人の取引先であるエービーシー・マートの店舗数が増加している

ことを指摘する（甲１１７）が，同社の店舗数が増加したからといって，被控訴人

の取引先や取引数が増加したということはできず，甲１１４の記載を採用すること

はできないから，前記ウの被告各商品の取引数量及び取引金額の認定が左右される

ことはない。 

  (2) 被控訴人の経費について 

   ア 控訴人は，被控訴人が乙３７２に基づいて主張する被控訴人の経費は信
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用できないと主張する。 

 しかし，乙３７２は，それを裏付ける書証（乙３４９～３６５，４２３～４３４，

４３９，４４０）が提出されており，その内容を積極的に疑うべき事情も認められ

ないから，乙３７２に基づいて経費を認定することが相当である。 

 なお，乙４２１は，自社分（ＴＬＣ）の経費について，サンプル品などとして用

いられ，実際の販売には用いていない被告各商品の経費を差し引いて計算したもの

であるというのであるが，被告各商品は，結ばない靴ひもとして，その性能を特徴

として販売するものであることからすると，サンプル品なども被告各商品を販売す

るために必要なものであると認められ，被控訴人の経費には，取引先に販売したも

のの他，サンプル品などとして取引先に交付したものの製造に係る経費も認めるの

が相当であるから，乙４２１ではなく，乙３７２に基づいて経費を認定することが

相当である。 

   イ 乙３７２に記載された各経費の金額は，本件対象期間中の被控訴人の経

費から，結ばない靴ひもの製造販売事業とは無関係の経費を除外し，結ばない靴ひ

もの製造販売事業に関する経費を計上した上で，日本産キャタピラン等の製造販売

のみに要する費用，中国産キャタピラン等と日本産キャタピラン等の販売の両方に

要する費用を計上し，売上本数に応じて，日本産キャタピラン等の経費を計上し，

他方，日本産キャタピラン等の製造に関する費目についても，被告各商品と被告各

商品以外の日本産キャタピラン等に要する費用を製造原価で按分し，被告各商品の

経費を計上したものであるところ，被控訴人は，本件対象期間内に販売した被告各

商品の数量は●●●●●●●●ペアであると主張し，乙３７２に基づいて主張する

被控訴人の経費について，この数量を用いて，中国産キャタピランと日本産キャタ

ピラン（被告各商品）の双方に共通する経費を按分していることが認められる。 

 しかし，本件対象期間中の被告各商品の取引数量は●●●●●●●●ペアと認め

られるから，乙３７２における中国産キャタピランと日本産キャタピランの双方に

係る経費の上記按分計算は正確ではないことになる。 
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 そこで，まず，乙３７２において，中国産キャタピランと日本産キャタピランの

双方に係る経費とされているもの（別紙３「経費一覧表」〔以下，「別紙３」という。〕

の黄色のセルの部分）について，別紙３の「売上」の「日本産売上比率」に記載さ

れた各月の比率に基づき，各月毎に中国産キャタピランと日本産キャタピランの双

方に係る経費として算定すると，各月の該当欄に記載の金額となることが認められ

る。そして，これらについて，本件対象期間中の合計額を，中国産キャタピランの

売上数●●●●●●●ペアと，日本産キャタピラン（被告各商品）の売上本数●●

●●●●●●ペアで按分すると，それぞれ別紙３記載の「裁判所の認定額」欄記載

のとおりとなる。 

 以上の点を除いて，被控訴人の経費の算定方法は，製造原価で按分している点も

含めて相当なものであると認められる。 

   ウ 次に，別紙３に記載された各項目及びその金額が，特許法１０２条２項

の「侵害者に生じた利益」，いわゆる限界利益を算定する過程で差し引くべき経費と

して認められるか否かについて検討する。 

    (ｱ) 原材料費について 

     ａ 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，「原料仕入高」（乙３４９，

３７２，４２３），「租税公課（関税）」（乙３５０，３７２，４２３），「委託製造仕

入高（スリーランナー，モリト）」（乙３５１，３７２），「包装費（スリーランナー，

モリト，ＴＬＣ製専用）」（乙３５１，３７２，４２４），「包装費（パッケージﾞ，台

紙，ＪＡＮシール）」（乙３５１，３７２），「包装外注工賃（国産製専用）」（乙３５

１，３７２，４２４）及び「包装外注工賃」（乙３５１，３７２，４２４）は，いず

れも，被告各商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認めら

れるから，別紙３に記載された金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費

として認めるのが相当である。 

 なお，証拠（乙４０４～４０６）及び弁論の全趣旨によると，被控訴人の発注書

などの帳票に基づくと，本件対象期間中に被控訴人が発注した被告各商品の数量は，
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モリトに対する●●●●●●●ペア（合計額●●●●●●●●●ペアから合浸剤●

●を差し引いたもの），スリーランナーに対する●●●●●●●ペア（合計額●●●

●●●●●●から合浸剤●●個と，ランニングスピライザー等の●●●●●●を差

し引いたもの）の合計●●●●●●●●ペアとなり，乙３７２では，本件対象期間

中の本件製造会社に対する委託製造仕入高は●●●●●●●●●●●円とされてい

ることが認められる（これによると単価は●●●円となる。）。これに対し，調査嘱

託の結果によると，本件対象期間中の本件各製造会社との取引数量は合計●●●●

●●●●ペア，取引金額は●●●●●●●●●●●円（これによると単価は●●●

円となる。）であることが認められるが，調査嘱託の回答が，本件対象期間の取引と

したものが，被控訴人からの発注日であるのか，被告各商品の納品日であるのか，

被控訴人からの代金支払日であるのかは明らかではないことなどを考慮すると，上

記乙３７２の委託製造仕入高が信用できないとまでいうことはできず，委託製造仕

入高については，上記の乙３７２の金額を採用するのが相当である。 

    ｂ 控訴人は，乙３５０の輸入関税の記載が乙３４５や乙３６２の記載と

一致しないと主張するが，乙３５０の記載は，乙３４５の原材料の調達回数や，乙

３６２の製紐機の調達回数よりも回数は少ないから，乙３５０の記載に基づいて，

経費を認定するのが相当である。 

 また，控訴人は，「包装費（スリーランナー，モリト，ＴＬＣ製専用）」，「包装費

（パッケージ，台紙，ＪＡＮシール）」，「包装外注工賃（国産製専用）」及び「包装

外注工賃」について，乙３５１（補助元帳）には国内向け製品の経費とは認められ

ない経費が含まれていると主張するが，根拠に乏しい主張であり，採用することは

できない。 

    (ｲ) 個別固定費について 

     ａ 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，個別固定費としての「賃金

（製造担当者のみ）」（乙３５２の１・２，乙３７２），「法定福利費」（乙３５２の３・

４，乙３７２），「工場消耗品費」（乙３５３，３７２），「製紐機修繕費」（乙３５４



 - 98 - 

の２，乙３７２）及び「旅費交通費」（乙３５５，３７２）は，いずれも被告各商品

を製造するために追加して必要となった費用であると認められるから，別紙３に記

載された金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当

である。 

 控訴人は，「賃金（製造担当者のみ）」，「法定福利費」及び「旅費交通費」につい

て，当該従業員は被告各商品の製造を担当しないのであれば，他の商品の製造等を

担当するだけであるから，これらの費目は，被控訴人の侵害行為に関係なく必要と

なる費用であると主張する。しかし，被控訴人の従業員が他の商品の製造，販売を

行うとしても，それぞれの時期において商品の製造数に応じて，雇用する従業員の

数や勤務時間は変動すると考えられる上，乙３７２に記載されたこれらの経費は，

被告各商品の製造に関するものとして算定されたものであるから，これらは，侵害

品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費と認めるのが相当である。 

 また，控訴人は，被控訴人の侵害行為に関係なく，被告各商品以外の商品の製造

のために工場の賃借や製紐機の導入等が行われたといえるから，これらの費用は，

侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」とはいえないと主

張するが，工場の賃借や製紐機の導入等とは異なり，「工場消耗品費」及び「製紐機

修繕費」は，被告各商品を製造することにより増加する経費であると考えられるし，

乙３７２に記載されたこれらの経費は，被告各商品の製造に関するものとして算定

されたものであるから，これらも，侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必

要となった経費」と認めるのが相当である。 

     ｂ 他方，証拠（甲１１５，乙３５４の１，乙３７１，４３９）及び弁

論の全趣旨によると，「地代家賃」については，被控訴人は，ＴＬＣの製造ラインで，

被告各商品だけでなく，被告各商品以外の結ばない靴ひもを製造したり，試作品を

製造するなどしていることが認められるから，ＴＬＣに製造ラインを設置し，その

製造ラインのために工場を賃借する費用が，被告各商品を製造販売するために追加

して必要となった費用であると認めることはできない。したがって，これを限界利
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益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

    (ｳ) 製造変動費について 

     ａ 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，「外注加工費」（乙３５６の

１，乙３７２）及び「水道光熱費等」（乙３５６の２，乙３５７，３７２）は，いず

れも被告各商品を製造するために追加して必要となった費用であると認められるか

ら，別紙３に記載された金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として

認めるのが相当である。 

     ｂ もっとも，「製紐機の減価償却費」（乙３６２，３７２，４２５）に

ついては，前記(ｲ)ｂの「地代家賃」と同様に，製紐機を使用して，被告各商品だけ

でなく被告各商品以外の商品も製造していることからすると，被告各商品を製造す

るために追加して必要となった費用であると認めることはできないから，これを限

界利益を算定する過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

    (ｴ) 運賃について 

 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，「運賃（材料輸入時）」（乙３５８，３７２，

４２３）及び「荷造り運賃(福山通運）」（乙３５９，３７２)は，いずれも被告各商

品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認められるから，別紙

３に記載された金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるの

が相当である。 

 控訴人は，製造原価で按分する前の費用には，被告各商品以外の運賃も含まれて

いるから，侵害品の「製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費」という

ことはできないと主張するが，製造原価で按分した後の運賃は，侵害品の「製造販

売に直接関連して追加的に必要となった経費」ということができることは明らかで

ある。 

    (ｵ) 在庫保管経費について 

     ａ 証拠（甲１１５，乙３６３，３７１，３７２，４３９）及び弁論の

全趣旨によると，被控訴人は，同一建物内に工場部分と倉庫部分を設けており，倉
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庫部分には，ＴＬＣにおいて製造したキャタピランや，中国から輸入したキャタピ

ラン，その他の商品などを保管していることが認められる。 

 前記(ｲ)ｂのとおり，被控訴人は，ＴＬＣの製造ラインで，被告各商品だけでなく，

被告各商品以外の結ばない靴ひもを製造したり，試作品を製造するなどしているこ

とが認められる上，倉庫部分が工場部分と同一建物内に設けられていることからす

ると，被控訴人が当該建物を倉庫部分として賃借して使用することは，被告各商品

を保管するかどうかにかかわらず，被控訴人にとって必要な経費であると認められ

る。 

 したがって，在庫保管のための「地代家賃」が被告各商品を製造販売するために

追加して必要となった費用であると認めることはできず，これを限界利益を算定す

る過程で差し引くべき経費と認めることはできない。 

     ｂ もっとも，証拠（乙３６４，３７１，３７２）及び弁論の全趣旨に

よると，在庫保管経費としての「水道光熱費」は，被告各商品を製造販売すること

によって，追加して必要となった費用であると認められるから，別紙３に記された

金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認めるのが相当である。 

    (ｶ) 販売管理費について 

 後掲の証拠及び弁論の全趣旨によると，「支払手数料(販売口銭）」（乙３６０，３

７２，４２６，４４０)，「業務委託費」（乙３６５，３７２，４２８）及び「広告宣

伝費」（乙３１８，３６１，３７２，４２７，４２９～４３４）は，いずれも被告各

商品を製造販売するために追加して必要となった費用であると認められるから，別

紙３に記載された金額を限界利益を算定する過程で差し引くべき経費として認める

のが相当である。 

 控訴人は，被控訴人の主張に基づく売上げの減少からすると，「広告宣伝費」は功

を奏していないから限界利益を算定する過程で差し引くべき経費に当たらないと主

張するが，被控訴人が広告宣伝を行わなかったときには実際の被告各商品の売上げ

が確保できなかった可能性があるから，被控訴人が行った広告宣伝が功を奏してい
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ないと直ちにいうことはできない。したがって，広告宣伝費が限界利益を算定する

過程で差し引くべき経費ではないということはできない。 

     (ｷ) その他の控訴人の経費に関する主張で上記認定に反するものに理由

がないことは，既に判示したところから明らかである。 

   エ 以上によると，本件対象期間の被告各商品に係る経費は，別紙３のとお

り，●●●●●●●●●●●円と認められる。 

  (3) 上記(1)及び(2)によると，本件対象期間中の被告各商品に係る被控訴人の限

界利益は，●●●●●●●●●●●円と認められる。 

 ３ 争点(1)ア(ｳ)（損害の覆滅事由の有無）について 

  (1) 控訴人に損害がないという点について 

 被控訴人は，控訴人は，契約１３条により日本において本件発明の実施品を販売

することを禁じられていたのであり，控訴人が中国産キャタピランを被控訴人に輸

出していたときには当該事業は赤字であったから，被控訴人が被告各商品を日本に

おいて製造販売したことに関し，控訴人には損害がないと主張するが，この主張が

認められないことは，前記１(2)，(4)で判示したとおりである。 

 また，訴外会社も日本において「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」の製造販売を開始してい

ることは認められるが，そうであるからといって，訴外会社が「ＣＯＯＬ ＫＮＯ

Ｔ」を製造販売したことが，損害の推定の覆滅事由に当たると認めることはできな

いことは明らかである。 

  (2) 控訴人に実施能力がないという点について 

 被控訴人は，平成２８年４月１日から平成２９年６月３０日までの間，控訴人に

本件発明の実施能力がないと主張するが，控訴人が日本において本件発明１－１の

実施品の販売を行っていなかった期間があるからといって，その間に控訴人が本件

発明の実施品の販売を行うことができなかったというべき事情は認められないから，

被控訴人が得た利益と控訴人が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情となる

と認めることはできない。 
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 また，被控訴人は，控訴人は被控訴人の営業にフリーライドすることでしか売上

げを立てることができないのであり，控訴人の営業能力が過小であると主張するが，

被控訴人が主張する，被告各商品と「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を並べて販売したとい

う事実によって，控訴人の営業能力が過小であると認めることはできず，これを損

害推定の覆滅事由と認めることはできない。 

 したがって，被控訴人の上記主張を採用することはできない。 

  (3) 被控訴人の顕著な営業努力について 

 被控訴人は，被告各商品の販売は被控訴人の顕著な営業努力によるものであると

主張する。 

 証拠（乙１３１～３２１，３３７～３４０，３７４，３８１～３９７，３９９，

４００，４２０，４２９～４３２）及び弁論の全趣旨によると，①キャタピランは，

平成２５年２月頃から，新聞，雑誌やその他マスメディアにおいて，当初はひもを

結ばない靴ひもという画期的な商品であるとして，後には，これに加えてヒット商

品であるなどとして取り上げられており，平成２６年２月２日の「がっちりマンデ

ー」（乙２７５），同年３月の「シューイチ」（乙２７６），平成２７年１月の「ヒル

ナンデス」（乙２７７），同年２月の「Ｎスタ」（乙２７８），同月の「ＺＩＰ」（乙２

７９），同年１１月の「おはよう日本」（乙２８１）や「ウラマヨ」（乙２８０）など

の情報番組で取り上げられ，反響を得たこと，②被控訴人代表者は，被告各商品の

販売のため，Ｉの著書において被控訴人代表者やキャタピランの開発に至る経緯を

紹介してもらったり，その他の著名人に紹介してもらい，このような著名人と被控

訴人代表者との交流をＳＮＳを通じて発信するなどし，また，千葉県知事や船橋市

長とも知り合いとなり，被告各商品の認知を得たこと（乙３３７，３８１～３９７，

３９９），③被控訴人は，サッカーチームである「ＳＣ相模原」，プロ野球の「北海

道日本ハムファイターズ」，プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」，ラグビ

ーチーム「クボタスピアーズ」などとそれぞれスポンサー契約を締結し，競技場で

のイベント，コラボグッズの販売や協賛品の配布などによってキャタピランを宣伝
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していること（乙２４０，２９７，３０１，３０２，３３７，３７４），④被控訴人

は，東京マラソンＥＸＰＯや名古屋マラソンＥＸＰＯなどのスポーツイベントにキ

ャタピランを出品したり，協賛品としてキャタピランを配布したり，ランニングイ

ベントに協賛するなどしたこと（乙２８６～２９３，２９５，２９６，２９８～３

００，３７４，４２０，４２９，４３１，４３２），⑤被控訴人は，元プロ野球選手

のＬ，プロゴルファーのＭ（乙１７８，１７９），マラソン界のＮ（乙２８６），女

子マラソン選手のＯなどにキャタピランアンバサダーに就任してもらい，同人らに

キャタピランの広告活動を行ってもらっていること（乙３３７，３８４），⑥被控訴

人は，平成２６年に「キャタピランランニングクラブ（ＣＲＣ）」を発足させ，ラン

ニングイベントを定期的に実施し，市民ランナーにキャタピランの宣伝をしている

こと（乙３１８），⑦被控訴人は，ユーザーから回収したアンケート結果をマーケテ

ィング戦略や商品の改良に利用したり，福岡大学及び筑波大学との共同研究を通じ

てキャタピランの商品価値を検討し，これに基づいたマーケティング戦略を行って

いること（乙３１７，３３８～３４０），⑧「結ばない靴ひも」の「キャタピーくん」

というキャラクターを作り，これを宣伝活動に利用していること（乙３３７），⑨宣

伝広告費として平成２４年１０月から平成２５年３月までに約２１２万円，同年４

月から平成２６年３月までに約２０００万円，同年４月から平成２７年３月までに

約３２００万円，同年４月から平成２８年３月までに約２４７５万円をそれぞれ支

出したこと（乙３１９），⑨被告各商品の取引先として，エービーシー・マート，イ

トーヨーカドー，東急ハンズ，ヨドバシカメラ，ビックカメラなどの取引先を獲得

することができるようになったこと（乙３２０）などが認められる。 

 しかし，これらのうち，被控訴人が中国産キャタピランを販売していた頃の営業

活動は，本件４者の共同事業に基づくものであるともいえるから，これをもって被

控訴人のみの固有の営業活動であると評価するのは相当でない。 

 また，被控訴人の上記の宣伝活動は，広範囲にわたって行われているものの，ス

ポーツ用品として用いることができる被告各商品の営業活動としては，通常考えら
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れるものであって，特に顕著なものであるとは認められない。 

 被控訴人は，控訴人及び訴外会社が十分な営業活動をすることができなかった旨

も主張するが，被控訴人の営業活動が特に顕著なものとは認められない以上，被控

訴人が被告各商品の製造販売により得た利益を控訴人に得させるのが不当であると

はいえない。 

 したがって，被控訴人の営業活動を覆滅事由として認めることはできない。 

  (4) 市場における競合品の存在について 

   ア(ｱ) 被控訴人は，市場における被告各商品の競合品の存在を主張し，証拠

（乙３２２～３３４，３７７，３７８，４０１）及び弁論の全趣旨によると，「結ば

なくても良い」靴ひもであること，スポーツなどに最適な足へのフィット感を訴求

したものであることなどをうたった商品が，被告各商品以外に存在しており，これ

らの商品は，被告各商品と比較されることや同じ場所で販売されることがあったこ

とが認められる（なお，乙３９８は，鍵や身体などに使用する落下防止用コードの

商品が掲載された検索結果であり，靴ひもが掲載されているとは認められないから，

この書証が競合品の存在を示すものであるとは認められない。）。 

    (ｲ) これらの商品には，それぞれ，以下の特徴があると認められる。 

 ①クイックシューレース（乙３２３）は，靴ひもの先端に付されたリングを引っ

張り，これをくつ紐の穴に固定した付属の専用ピンに引っ掛けることによってひも

を結ぶ必要がないものである。 

 ②ロックレース（乙３２４，乙３７８の１・２），⑤レースロック（乙３２７），

⑪ほどけない靴ひも（乙３３３），⑫解けない靴ひも（乙３３４）のタイプ２及び⑮

クイックレースキット（乙３７８の１）は，靴ひもにロック装置（留め具）を付け，

このロック装置を動かすことで靴ひもを固定させ，靴ひもを結ぶ必要がないもので

ある。 

 ⑥スリッポン（乙３２８），⑬モヒート（乙３７８の１）及び⑯コメンサール（乙

３７８の３）は，伸縮性のある靴ひも，⑧ハッピーパッチ（乙３３０）は，超強力
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ゴムで伸びる靴ひも，⑨レースロック ストレッチ（乙３３１）は，ゴム等の素材

で作られた靴ひもであるため，いずれも，一度靴ひもを靴に通せば，その状態で靴

の脱着ができるものである。 

 ④ヒッキーズ（乙３２６，乙３７８の１）は，対向する靴ひもの二つの穴ごとに

当該製品を一つずつ使用し，甲側に近い靴ひもの穴に使用したこの製品を開閉する

ことで，靴を脱着するというものであり，③シュレパス（乙３２５，乙３７８の１），

⑦ワンタッチ 楽々シューレース（乙３２９）及び⑩シリコン製 結ばない靴ひも

（乙３３２）は，上記④と同様に，靴ひもの二つの穴ごとに当該製品を一つずつ使

用するものであるが，伸縮性があるため，製品の開閉という動作が不要となってい

る。 

 ⑭ズービッツ（乙３７８の１）は，靴ひもの末端部分に取り付けた左右の留め具

が強力な磁石によってくっつくために靴ひもを結ぶ必要がないものである。 

     (ｳ) 本件発明１は，伸縮性素材によって作られたくつ紐にこぶを作るこ

とにより，結ぶ必要がないことを特徴とするもの（甲１）であり，被告各商品もこ

の特徴を有すると認められるところ，上記①～⑯の商品（⑫のタイプ１を除く。）は，

靴ひもを結ばないための仕組みが，上記(ｲ)認定のとおり被告各商品の上記特徴とは

全く異なるのであるから，「結ばない靴ひも」などと表記され，被告各商品と比較さ

れたり，同じ場所で販売されることがあるとしても，上記①～⑯の商品（⑫のタイ

プ１を除く。）が，覆滅事由としての被告各商品の競合品であると認めることはでき

ない。 

 また，⑫解けない靴ひも（乙３３４）のタイプ１は，くつ紐にこぶがついており，

部分締めができるため，好みのフィット感で調整でき，伸縮性のあるくつ紐である

ため，靴を簡単に脱いだり履いたりすることができるとうたわれていることが認め

られるところ，被控訴人は，これが「ＸＴＥＮＥＸ」であると主張する。 

 証拠（甲１８，２５，１１０，１１１）及び弁論の全趣旨によると，「ＸＴＥＮＥ

Ｘ」は，被告各商品が開発される前から日本において販売されていたものであり，
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靴ひもの穴に通すときに，力が必要となり，指が痛くなるなどの問題点が指摘され

ていることが認められる上，日本におけるその販売数量等も明らかでないから，こ

れが，覆滅事由としての被告各商品の競合品であるとは直ちに認められない。 

    (ｴ) 以上によると，被告各商品に競合品が存在するため，損害が覆滅され

ると認めることはできない。 

  (5) 被告各商品の販売には本件発明の寄与が存在しないとする点について 

 被控訴人は，被告各商品の販売には本件発明の寄与が存在しないと主張する。 

 しかし，被告各商品が本件発明１－１の実施品であることは争いがないのであり，

被告各商品が（Ⅰ）「結ばなくても良い」靴ひもであること，（Ⅱ）スポーツなどに

最適な足へのフィット感を得られることは，本件発明１の，伸縮性素材によって作

られたくつ紐にこぶを作ることにより，結ぶ必要がないという特徴によって得られ

るものであると認められるから，被告各商品の販売に本件発明の寄与がないとは認

められない。 

 したがって，被控訴人の主張を採用することはできない。 

  (6) 被控訴人は，中国産キャタピランと被告各商品を比較すると，商品特性が

格段に向上していると主張する。 

 証拠（乙３２１，３３６）及び弁論の全趣旨によると，平成２６年３月と平成２

９年１１月に行われた第三者機関による試験結果によると，被告各商品と，中国産

のキャタピランを比較すると，被告各商品の方が紐の引っ張り強さ，ゴムの耐久性，

保持力に優れていることが認められ，被控訴人はこの事実をもって，被告各商品の

宣伝に利用していたことが認められる。 

 しかし，上記宣伝の結果，被告各商品の売上げ等が増加したと認めるに足りる証

拠はないため，被控訴人の主張する事実をもって覆滅事由に当たると認めることは

できない。 

 (7) 以上によると，本件において，特許法１０２条２項の損害の推定について覆

滅事由を認めることはできない。 
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 ４ 争点(1)イ(ｱ)（特許法１０２条３項の適用の可否）について 

  本件においては，前記３のとおり，特許法１０２条２項による損害の推定にお

いて，損害の覆滅事由は認められないから，控訴人の損害額は，特許法１０２条２

項により推定された額が認められることになる。これに加え，控訴人が，更に本件

特許１の実施許諾をすることによる損害を被ったと認めることはできないから，そ

の余の点を判断するまでもなく，特許法１０２条３項に基づく控訴人の主張には理

由がない。 

 ５ 争点(1)ウ（控訴人による損害賠償請求権の放棄の有無）について 

 被控訴人は，控訴人が日本において本件発明の実施品である「ＣＯＯＬ ＫＮＯ

Ｔ」を販売したことにより，被控訴人による日本生産品の販売について責任を問わ

ないこととする意思表示をした旨主張する。 

  (1) 中間判決において，本訴請求のうち，特許権（控訴人の共有持分権）侵害

の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由があると判断さ

れているから，中間判決後にされた被控訴人の上記主張は，失当である。 

  (2) また，仮に，控訴人が，被控訴人と事前に協議することなく日本において

本件発明の実施品である「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売しており，控訴人らが，今

後は４者で独立採算型の製造販売をして価格，販売力で競争する，本件４者で各自

の方法で生産，販売していくべきなどの発言を繰り返していたとしても，これらに

よって，控訴人が，被控訴人の不法行為に基づく損害賠償請求権を放棄したとは認

めることはできない。 

 ６ 争点(1)エ（控訴人の損害賠償請求が権利濫用となるか否か）について 

  (1) 中間判決において，本訴請求のうち，特許権（控訴人の共有持分権）侵害

の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由があると判断さ

れているから，中間判決後にされた被控訴人の上記主張は，失当である。 

  (2) 被控訴人は，自らも特許法７３条２項の「別段の定」に違反した控訴人が，

平成２８年１０月２３日以降の損害賠償請求権を行使することは権利の濫用であり，
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信義則上許されないと主張する。 

 しかし，控訴人が「別段の定」に反したとの主張が認められないことは，後記１

２(2)アのとおりであり，控訴人の本件請求が信義則に反するとか権利濫用であると

主張する被控訴人の主張は理由がない。 

 ７ 争点(1)オ（過失相殺の可否）について 

  (1) 中間判決において，本訴請求のうち，特許権（控訴人の共有持分権）侵害

の不法行為に基づく損害賠償請求の原因（数額の点は除く。）は理由があると判断さ

れているから，中間判決後にされた被控訴人の上記主張は，失当である。 

  (2)ア 被控訴人は，被控訴人の日本への生産移管は，不当な値上げ等を始めと

した控訴人の行為に起因してやむを得ず行われたものである旨主張する。 

 しかし，被控訴人が日本において被告各商品の生産，販売を開始するに至る経緯

は，中間判決（５８頁～６３頁）が認定するとおりであり，控訴人と被控訴人の間

で，控訴人が被控訴人に販売する中国産キャタピランの数量や単価についての交渉

がまとまらない中で，被控訴人が日本において被告各商品の製造，販売を開始した

と認められ，その経緯において，控訴人に過失相殺を認めるべき帰責性があると認

めることはできない。 

   イ 被控訴人は，自ら「別段の定」に違反した控訴人には著しい過失がある

から，平成２８年１０月２３日以降の控訴人の損害について過失相殺されるべきと

も主張する。 

 しかし，控訴人が「別段の定」に反したと認めることはできないことは，後記１

２(2)アのとおりである。 

   ウ 被控訴人は，控訴人が被告各商品と「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を並べて販

売したとしていることが，控訴人が日本において被告各商品の販売店舗のみを集中

的に狙い，棚の入替えによってシェアを獲得しようとした証左であり，自由競争を

明らかに逸脱したものであると主張するが，控訴人が，被告各商品と「ＣＯＯＬ Ｋ

ＮＯＴ」を並べて販売したとしても，そのことが，直ちに自由競争を逸脱したもの
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ということはできず，控訴人側の過失として評価すべき事情であるとは認められな

い。 

   エ 以上から，本件において過失相殺を認めることはできない。 

 ８ 争点(1)カ（損害の減額事由の有無）について 

  (1) 被控訴人は，民事再生事件における控訴人の対応や，控訴人が仮差押決定

を得たこと，中間判決等に関するプレスリリース，雑誌記事の掲載やチラシの配布

などが損害の減額事由であると主張する（前記第２の４(9)ア(ｱ)～(ｴ)）。 

 しかし，これらの事情は，被控訴人の本件特許権侵害の不法行為と直接関係する

ものではなく，本件特許権侵害の不法行為の損害賠償請求権に関し，損害の公平な

分担の観点から考慮すべき事情とは認められないから，被控訴人の主張を採用する

ことはできない。 

  (2) また，被控訴人は，被控訴人が契約１３条について意識がなかったことを

主張する（前記第２の４(9)ア(ｵ)）が，被控訴人のこのような主張が認められない

ことは，中間判決（６７頁）記載のとおりであり，被控訴人の主張は失当である。 

 ９ 小括 

 以上によると，本件特許権侵害の損害額は，１億４８２８万５８６７円と認めら

れる。控訴人と被控訴人は，控訴人の被控訴人に対する上記損害賠償請求権と，被

控訴人が控訴人に対して有する本件特許に係る出願費用及び特許維持費用の総額１

０１４万２７１０円を，元本どうしで相殺することを合意しているから，控訴人の

被控訴人に対する損害賠償請求権の額は，１億３８１４万３１５７円となり，被控

訴人の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，１４００万円を

認めるのが相当である。 

 そして，香港での特許出願手続に係る債務不履行に基づく損害賠償請求及び説明

義務違反の不法行為に基づく損害賠償請求に理由がないことは，中間判決のとおり

であるから，控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求は，１億５２１４万３１５７

円の限度で理由があることになる。 
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１０ 争点(2)ア（特許権持分移転登録手続請求の訴えの追加的変更は適法か）につ

いて 

 被控訴人は，控訴人による特許権持分移転登録手続請求の訴えの追加的変更が許

されないと主張する。 

 しかし，控訴人が特許権持分移転登録手続請求の請求原因として主張しているこ

とは，被控訴人が本件固定的役割分担合意や本件共同出願契約に違反し，その結果

無権利者となったというものであり，これは，従前から控訴人が請求していた，被

控訴人が本件特許権の持分を有していないことの確認を求める請求（同請求を追加

する訴えの変更に被控訴人は異議を述べておらず，適法に訴えの変更がされたもの

と認められる。）と請求原因を共通にするものであるから，請求の基礎を同一として

いる。また，これによって，著しく訴訟手続を遅滞させることになるとは認められ

ない。 

 したがって，控訴人の訴えの追加的変更は適法である。 

１１ 争点(2)イ（特許権持分移転登録請求訴訟は固有必要的共同訴訟か）について 

 被控訴人は，特許権持分移転登録手続請求は固有必要的共同訴訟であると主張す

る。 

 しかし，本件の訴訟は合一確定が必要なものではないから，固有必要的共同訴訟

であると認めることはできない。被控訴人が指摘する最高裁昭和４６年１０月７日

判決は，共有者全員が，共有権に基づいて，第三者に対し所有権移転登記手続請求

訴訟を提起した事案であり，共有持分権に基づく移転登録手続請求をした本件とは

事案を異にするものである。 

 また，被控訴人は，特許権が共有に係るときは，各共有者は他の共有者の同意を

得なければその持分を譲渡するなどできない（特許法７３条１項）から，特許権持

分移転登録手続請求は，前記最判よりも，さらに合一確定の要請が高いと主張する

が，各共有者は他の共有者の同意を得さえすれば持分を譲渡等することができるの

であるから，全ての共有者において，合一確定する必要は認められない。 
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１２ 争点(2)ウ（被控訴人が無権利者といえるか）について 

  (1) 本件４者は，甲６契約書をもって，本件共同出願契約を締結したと認めら

れること，被控訴人が，平成２８年４月以降，日本において，本件製造会社に本件

発明１－１の実施品である被告各商品を製造させ，被告各商品を独自に販売したこ

とが契約１３条に違反するものであることは，中間判決（５３頁～５６頁）が認定

したとおりであるから，契約１３条により，同月に，被控訴人の本件特許権の持分

は剥奪され，被控訴人は無権利者となり，その者の持分が他の共有者に帰属するこ

とになる。 

 そして，特許の移転，放棄による消滅は，登録しなければその効力を生じないと

されていること（特許法９８条１項１号）からすると，契約１３条は，権利を剥奪

された共有者の持分を取得することになる他の共有者に対し，違反者に対する持分

移転登録手続請求権を付与するとの内容をも含むものであると解される。 

 したがって，被控訴人が契約１３条に違反したことにより，被控訴人の本件特許

権の各持分を取得することになる者は，被控訴人に対する持分移転登録手続請求権

を有することになったと認められる。 

  (2)ア これに対し，被控訴人は，契約１３条の「本件の各権利は剥奪される」

との規定は，本件特許権持分を違反者から他の共有特許権者に移転することを定め

た規定ではないと主張する。 

 しかし，契約１３条には「権利を剥奪する」との記載がある。証拠（甲１９，４

６）及び弁論の全趣旨によると，本件特許権を剥奪するとの契約１３条は，無断で

本件特許権を実施したと判明したときのペナルティとして控訴人が提案し，被控訴

人代表者がそれに同意して，合意されたものであると認められるから，このような

経緯に照らしても，この規定に被控訴人に不利益な点があるとしても，この規定は，

文言どおり本件特許権の持分を剥奪することを定めたものであると認めるのが相当

である。 

 なお，被控訴人は，控訴人も本件固定的役割分担合意に違反しているから無権利
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者となると主張するが，被控訴人は，平成２８年４月に被告各商品の日本における

生産，販売を開始した時点で，契約１３条により本件特許権の持分を剥奪されるこ

とになったのであるから，仮に，本件特許権に権利者として登録されていたとして

も，それ以後，控訴人が，契約１３条に基づいて，被控訴人と協議したり被控訴人

の許可を得る必要があるとは認められず，そのような協議，許可がないからといっ

て，控訴人が「別段の定」に反し，無権利者になることはない。 

   イ 被控訴人は，契約１３条の規定の解釈に疑義があるのであるから，契約

１６条に基づいて協議が必要であると主張するが，契約１６条は，訴訟外における

紛争解決の方法を定めたものと解され，同条の協議を経なければ契約１３条に基づ

く法的効果が生じないということはできない。 

   ウ 被控訴人は，権利剥奪効が著しく苛烈であることからすると，特許権者

が故意により契約１３条に違反した場合に限ってその効果が生じると主張する。 

 しかし，契約１３条その他の本件共同出願契約の条項にそのような限定を加える

ような文言は記載されていないし，契約１３条の文言が定められた経緯が前記アの

とおりと認められることからすると，契約書に記載のない条件を付加することは認

められず，被控訴人の主張を採用することはできない。 

   エ 被控訴人は，契約１３条が公序良俗違反で無効であり，同条に基づく請

求は権利濫用であると主張する。 

    (ｱ) 本件共同出願契約締結時に，契約１３条に基づき本件特許権を剥奪さ

れることによって不利益を受けるのが被控訴人のみであると確定していたわけでは

ない。控訴人が，契約１３条により，本件特許権が剥奪されるということも，この

規定上，あり得るのであり，そうすると，控訴人にも不利益が生じることになる。

契約１３条が，被控訴人にとってのみ不利益なものであるとは認められない。 

 したがって，契約１３条が，被控訴人にとってのみ不利益なものであるから，公

序良俗に反するとか，同条に基づく請求が権利に濫用であると認めることはできな

い。 
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    (ｲ) 被控訴人は，控訴人が，Ｆに独占的生産権を持たせ，被控訴人が他社

から購入することができないようにしたことは，昭和５７年６月１８日公正取引委

員会告示「不公正な取引方法」（以下，「一般指定」という。）１１項に該当する独占

禁止法違反の行為であると主張する。 

 本件販売形態において，Ｆは，本件発明の実施品について，独占して生産するこ

とになり，被控訴人は，他社から購入することができないことになるが，本件４者

が本件共同出願契約を締結するに当たり，このような約定をすることが不当な条件

設定として，独占禁止法（一般指定１１項）に違反するとは認められない。 

 また，被控訴人は，控訴人が，被控訴人に月１０万ペアの製品の購入を迫ったこ

とは，一般指定１２項の「取引数量の義務付け」に該当すると主張する。 

 しかし，控訴人と被控訴人の間の中国産キャタピランの販売数量及び単価に係る

交渉の経緯は，中間判決（５８頁～６３頁）のとおりであり，この交渉の中で，控

訴人が，被控訴人に月１０万ペアの購入を求めたことが認められるが，本件共同出

願契約の下で，日本に対する輸出を担当していた控訴人が日本において販売を担当

する被控訴人に対して求めた要求であり，被控訴人が主張することが不当な条件設

定として，独占禁止法（一般指定１２項）に違反するとは認められない。 

 したがって，控訴人に独占禁止法に違反する行為があったとは認められない。 

    (ｳ) 被控訴人は，控訴人の行為と被控訴人の行為を利益衡量すべきとも主

張するが，被控訴人が日本において被告各商品を生産，販売するに至った経緯は，

中間判決（５８頁～６３頁）に認定したとおりであり，この経緯からしても，契約

１３条の権利剥奪効を制限しなければならないような事情はない。 

１３ 争点(2)エ（特許権持分移転登録手続請求の成否）について 

  (1) 前記１２(1)のとおり，契約１３条は，違反者の本件特許権の持分を剥奪

し，その違反者を無権利者とし，その者の持分を他の共有者に帰属させ，他の共有

者に対し，違反者に対する持分移転登録手続請求権を付与するとの内容をも含むも

のであると解されるところ，違反者の特許持分を最終的に誰に取得させるかについ
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ては，他の共有者らの協議によって定めることができると解される（民法２５０条

参照）。 

 前提事実のとおり，控訴人は，平成３０年７月３１日，Ｅ及Ｆびから，両名の本

件特許権に係る持分各１２分の１の移転登録手続請求権を譲り受けたことが認めら

れるところ，特許の移転，放棄による消滅は，登録しなければその効力を生じない

とされている（特許法９８条１項１号）から，控訴人ら３者の上記債権譲渡契約は，

契約１３条に基づいて被控訴人が剥奪される本件特許権の持分について，共有者で

あるＥ及びＦは，各１２分の１ずつの持分を控訴人に取得させる旨のものであると

解することができる。 

 そうすると，控訴人は，契約１３条並びにＥ及びＦとの合意に基づいて，被控訴

人の本件特許権の持分各４分の１を被控訴人から取得することとなり，被控訴人に

対する本件特許権の持分各４分の１の移転登録請求権を取得したことになる。 

  (2) これに対し，被控訴人は，特許権持分移転登録手続請求権は，特許権持分

から離れて独立に譲渡の対象となるものではなく，また，控訴人が被控訴人から剥

奪したと主張する持分各１２分の１の控訴人への移転には，被控訴人の同意が必要

であると主張する。 

 しかし，Ｅ及びＦから控訴人に対する特許権持分移転登録請求権の債権譲渡は，

上記(1)のとおり，被控訴人が剥奪された本件特許権の持分各４分の１を控訴人一人

に帰属させる趣旨で行われたものであると認められるから，特許権持分移転登録手

続請求権のみを特許権持分から離れて独立に譲渡の対象としたものではない。 

 また，被控訴人は，契約１３条により権利を剥奪されるのであるから，このよう

な場合には，権利の移転に関する被控訴人の同意（特許法７３条１項）は不要であ

ると解される。 

  (3) 被控訴人は，控訴人の請求は，中間省略登録として無効であると主張する

が，前記(1)によると，本件特許権の４分の１の各持分は，被控訴人から控訴人に直

接移転することになるのであるから，被控訴人の主張は，前提を欠くものである。 
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  (4) 被控訴人は，Ｅ及びＦからの譲渡が訴訟信託であると主張するが，それを

認めるに足りる証拠はない。 

  (5) 被控訴人は，控訴人がＥ及びＦから本件特許権に係る移転登録手続請求権

を譲り受けたとの主張が時機に後れた攻撃防御方法であると主張するが，上記事実

は，証拠（甲９１～９５）により容易に認定することができるものであり，訴訟の

完結を遅延させるものではないから，時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき

理由は認められない。 

１４ 争点(2)オ（控訴人の持分移転登録手続請求が権利濫用となるか）について 

  (1) 被控訴人が日本において被告各商品を製造，販売するに至った経緯は，中

間判決（５８頁～６３頁）で認定したとおりであり，被控訴人の日本における被告

各商品の製造，販売が控訴人によって誘導されたということはできない。また，控

訴人の行為が独占禁止法に違反するとの主張については，前記１２(2)エ(ｲ)のとお

りである。 

 そして，その他，控訴人の持分移転手続請求が権利濫用に当たるとする事情は認

められないから，被控訴人の主張を採用することはできない。 

１５ 小括 

 以上によると，被控訴人は，契約１３条により，本件特許権の持分各４分の１を

剥奪され，控訴人は，控訴人ら３者の合意によって，被控訴人の上記持分を被控訴

人から取得し，被控訴人に対する持分移転登録手続請求権を取得したと認められる

から，控訴人の被控訴人に対する本件特許権の持分各４分の１の持分移転登録手続

請求には理由がある。 

１６ 争点(3)（差止請求の可否）について 

  (1)ア 被控訴人が日本において被告各商品を製造，販売したことは，特許法７

３条２項の「別段の定」に反するものであり，控訴人の特許権を侵害するものであ

るから，特許法１００条１項に基づく控訴人の被告各商品の製造又は販売の差止め

請求には理由がある。 
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   イ これに対し，被控訴人は，仮に特許権者としてＡ，Ｂ，Ｃ及びＤの４者

が存在し，そのうちＡとＢとが契約において「別段の定」をした場合，Ｂによる「別

段の定」違反が特許権侵害を構成するとするならば，契約当事者でないＣやＤもま

た，Ｂに対して差止めを求めることができることとなり，不合理であるとして，「別

段の定」には債権的効力しか生じないと主張する。 

 しかし，仮に，被控訴人が主張するように，ＡとＢのみが「別段の定」を合意し

ているのであれば，契約当事者でないＣやＤとＢとの間には「別段の定」がない以

上，Ｂの行為が，Ｃ及びＤにとって特許権侵害になるとは認められないから，不合

理ではない。 

 したがって，被控訴人の上記主張は失当である。 

  (2) 被控訴人は，差止めの対象範囲は日本における生産に限定されると主張す

るが，被控訴人は，契約１３条により，本件特許権を剥奪されることになり，その

場合には，本件発明の実施品の製造のみならず販売もできないのであるから，差止

めの対象は，日本における販売にも及ぶと認めるのが相当である。 

  (3) 被控訴人は，被控訴人が日本への生産移管を行ったことについて帰責性の

高い控訴人が，自ら「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売し，被控訴人に対して差止請求

をすることで，被控訴人が作り上げた市場をそのまま独占する結果となるから，控

訴人の差止請求は権利の濫用であると主張する。 

 しかし，控訴人の差止請求は，被控訴人が特許法７３条２項の「別段の定」に違

反したことによって生じたものであり，被控訴人が日本において被告各商品を製造，

販売するに至った経緯は，中間判決（５８頁～６３頁）のとおりであり，控訴人の

差止請求を制限しなければならないような事情はない。また，被控訴人は，平成２

８年４月に被告各商品の製造販売を開始したことにより，本件特許権を剥奪される

者であり，控訴人又は訴外会社が「ＣＯＯＬ ＫＮＯＴ」を販売することに対して

それを差し止めることはできない。以上のようなことからすると，被控訴人に対し

て被告各商品の製造，販売の差止めを求める控訴人の請求が権利の濫用であると認
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めることはできない。 

１７ 争点(4)（被控訴人が無権利者であることの確認の利益の有無）について 

 控訴人は，被控訴人が本件特許権の持分を有していないことの確認を求める。 

 しかし，特許の放棄，移転の効力は登録をしなければ効果を生じないところ（特

許法９８条１項），本件特許権の被控訴人の各持分について，移転登録手続をすれば，

被控訴人の本件特許権の持分の喪失という効力が生じることになるから，持分移転

登録手続請求が最も適切な手段であって，被控訴人が無権利者であることの確認を

求める利益があるとは認められない。 

 したがって，被控訴人が本件特許権持分を有していないことの確認の訴えは，不

適法として却下されるべきである。 

第４ 結論 

 以上によると，本件訴えのうち，被控訴人が本件特許権の特許権者でないことの

確認を求める部分は不適法であるから却下すべきであり，その余の請求のうち，本

件特許権侵害の損害賠償請求は，１億５２１４万３１５７円及びこれに対する最終

不法行為日である平成３０年８月３１日から支払済みまで平成２９年法律第４４号

による改正前の民法所定の年５分の割合による金員の支払を認める限度で理由があ

り，その余は理由がなく，本件特許権の移転登録手続請求及び被告各商品の製造，

販売の差止請求はいずれも理由がある。また，仮執行宣言については，主文第２項

及び３項については相当であるからこれを付すこととする。 

 なお，控訴人の本件実施合意の債務不履行の損害賠償請求は，控訴の対象ではな

いし，この請求は，特許権侵害の不法行為の損害賠償請求と選択的併合であり，特

許権侵害の不法行為の損害賠償請求については，前記第３の９のとおり，認められ

るから，判断不要である。 

 よって，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第２部 
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