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令和６年４月２４日判決言渡  

令和５年（ネ）第１００５２号、第１００８０号、令和６年（ネ）第１０００２号 

特許権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴、民訴法２６０条２項の申立て事件 

（原審・東京地方裁判所平成３０年（ワ）第２８９３０号） 

口頭弁論終結日 令和６年１月１７日 5 

判        決 

 

     控訴人兼附帯被控訴人（第１審被告） 

                   株 式 会 社 東 京 精 密 

                   （以下「控訴人」という。） 10 

        

同訴訟代理人弁護士     服   部       誠 

同             中   村       閑 

同訴訟復代理人弁護士    岩   間   智   女 

同訴訟復代理人弁理士    加   藤   志 麻 子 15 

同             黒   川       恵 

同補佐人弁理士      相   田   義   明 

同             山   下       崇 

 

     被控訴人兼附帯控訴人（第１審原告） 20 

             浜松ホトニクス株式会社 

             （以下「被控訴人」という。） 

 

同訴訟代理人弁護士     設   樂   隆   一 

同             高   林       龍 25 

同             尾   関   孝   彰 
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同             河   合   哲   志 

同             松   本   直   樹 

同             大   澤   恒   夫 

同訴訟代理人弁理士     長 谷 川   芳   樹 

同             柴   田   昌   聰 5 

同補佐人弁理士      小   曳   満   昭 

            主        文 

１ 控訴人の控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文３項及び４項

を次のとおり変更する。 

 (1) 控訴人は被控訴人に対し、８億３１９１万６７５３円及びその内金であ10 

る別紙２遅延損害金目録「認容元本額」欄記載の金員に対する同「起算日」

欄記載の日から支払済みまで同「利率」欄の割合による金員を支払え。 

 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 

２ 被控訴人は控訴人に対し、７億９４２７万０２０２円及びこれに対する本

判決送達の日の翌日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 15 

３ 控訴人のその余の民訴法２６０条２項に基づく申立てを棄却する。 

４ 訴訟費用は、第１、２審を通じこれを７分し、その２を控訴人の、その余

を被控訴人の負担とする。 

５ この判決の１項(1)及び２項は、仮に執行することができる。 

６ 原判決主文１項及び２項は、被控訴人の当審における訴えの取下げにより、20 

失効している。 

            事 実 及 び 理 由 

【略語】 

  本判決で用いる主な略語は、別紙１「略語一覧」のとおりである。その他、原判

決で使用されている略語は、本判決でもそのまま使用する。 25 

第１ 事案の要旨 
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   本件は、発明の名称を「レーザ加工装置」とする本件特許１（特許第３８６

７１０８号）及び発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とする

本件特許２（特許４６０１９６５号）の特許権者である被控訴人が、控訴人に

よる被告製品の製造、販売等がこれらの特許権の侵害に当たると主張して、控

訴人に対し損害賠償等を求める事案である。 5 

第２ 原審の判断及び控訴の提起等 

１ 原審は、下記の判断を示し、被控訴人の原審における請求中、①特許法１

００条１項及び２項に基づく差止め及び廃棄請求を認容するとともに、②損

害賠償請求（主請求額２４億円）を１５億０６９７万８７６２円の限度で認

容した。 10 

 【原審の判断の骨子】 

 ・ 被告製品（固定・低追従とも）は、本件発明１、本件発明２－２、本件発明

２－３の技術的範囲に属する。 

 ・ 控訴人主張の特許無効の抗弁（進歩性欠如、サポート要件違反、明確性要件

違反等）及び本件実施許諾契約に係る実施許諾の抗弁は、いずれも理由がない。 15 

 ・ 特許法１０２条１項及び２項は本件に適用されない（被控訴人が販売するＳ

Ｄエンジンは、侵害品であるＳＤダイサーの部品に相当するものであり、市場

において競合関係に立つものと認められないため）。 

 ・ 同条３項に基づく損害額は、侵害対象の売上高（●●●●●●●●●●●●

円）に相当実施料率３０％を乗じ、●●●●●●の弁護士費用を加えた１５億20 

０６９７万８７６２円である。 

 ２ 原判決に対し、①控訴人は、敗訴部分を不服として控訴を提起するとともに、

本件仮払につき民訴法２６０条２項の申立てをし、②被控訴人は、特許権侵害

の対象取引につき請求原因の追加をする一方で、請求額は後記３(3)イのとお

りの一部請求とし、原判決に対する不服の対象もこの限度とする附帯控訴を提25 

起した。また、③特許権の存続期間の満了を受けて、被控訴人は、原審で求め
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ていた被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄に係る請求を取り下げた（控訴

人同意）。 

 ３ 以上の結果、当審において当事者の求める裁判は、以下のとおりとなってい

る。 

(1) 控訴の趣旨 5 

   ア 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 

   イ 上記取消しに係る部分について、被控訴人の請求を棄却する。 

  (2) 民訴法２６０条２項の申立て 

被控訴人は、控訴人に対し、７億９４７５万８６６６円及びこれに対す

る令和５年１月２１日から支払済みまで年３分の割合による金員を支払え。 10 

(3) 附帯控訴の趣旨 

   ア 原判決主文３項を次のとおり変更する。 

   イ 控訴人は被控訴人に対し、２２億０４５０万１９６０円及びその内金で

ある別紙２遅延損害金目録「請求元本額」欄の金額に対する同「起算日」

欄の日から支払済みまで同「利率」欄の割合による金員を支払え（主請15 

求は主位的に不法行為、予備的に不当利得に基づくもの）。 

第３ 前提事実 

 １ 本件各特許の概要 

  (1) 本件特許１ 

   ア 被控訴人は、以下の本件特許１に係る特許権を有していた。同特許権は、20 

令和３年９月１３日、存続期間満了により消滅した（甲１）。 

     特許番号：特許第３８６７１０８号 

     請求項の数：１ 

     発明の名称：レーザ加工装置 

出願日：平成１８年３月２日 25 

     優先日：平成１２年９月１３日 
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     登録日：平成１８年１０月１３日 

   イ 本件特許１の特許請求の範囲（請求項１）は、設定登録後、平成３０年

７月２日付けの訂正審決（確定）を経て、本件無効審判手続において、

令和３年５月２８日付け訂正請求（本件訂正）がされた。同年１１月１

８日、本件訂正を認めた上で本件無効審判の請求を不成立とする審決が5 

され、その審決取消訴訟が提起されたが、令和４年１１月２９日に請求

棄却判決がされ、同判決の確定により、上記審決及び本件訂正は確定し

た。 

   ウ 本件訂正前後の特許請求の範囲（請求項１）の記載は、別紙３のとおり

であり、訂正箇所は、後記構成要件の分説でいう構成要件Ｆに関する部10 

分である。 

  (2) 本件特許２ 

   ア 被控訴人は、以下の本件特許２に係る特許権を有していた。同特許権は、

令和６年１月９日、存続期間満了により消滅した（甲２）。 

特許番号：特許４６０１９６５号 15 

発明の名称：レーザ加工方法及びレーザ加工装置 

請求項の数：２０ 

出願日：平成１６年１月９日 

登録日：平成２２年１０月８日 

   イ 本件特許２の特許請求の範囲の請求項１３、１５、１６の記載は、それ20 

ぞれ、原判決別紙「特許請求の範囲」記載２－１、２－２、２－３のと

おりである。 

 ２ 本件各発明の概要 

(1) 本件訂正発明１ 

   ア 構成要件の分説 25 

    Ａ ウェハ状の加工対象物の内部に、切断の起点となる改質領域を形成す
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るレーザ加工装置であって、 

Ｂ 前記加工対象物が載置される載置台と、 

Ｃ レーザ光を出射するレーザ光源と、 

Ｄ 前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源

から出射されたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前5 

記改質領域を形成させる集光用レンズと、 

Ｅ レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記

加工対象物のレーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向

に第１移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が

前記加工対象物の切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工10 

対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台を移動させた後、レー

ザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置するように、前記レーザ

光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に第２移動量だけ前

記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記切断予定ライン

に沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向15 

に前記載置台を移動させる機能を有する制御部と、を備え、 

Ｆ 前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ライン

に沿った溝が形成されていないシリコンウェハであることを特徴とす

るレーザ加工装置。 

   イ 本件訂正発明１の技術的特徴 20 

本件明細書等１の記載は原判決「事実及び理由」第４の１(1)（２６１

頁～）に記載のとおりであり、これによれば、本件訂正発明１につき、

次のような開示があることが認められる。 

    (ｱ) 本件訂正発明１は、半導体材料基板、圧電材料基板やガラス基板等の

加工対象物の切断に使用されるレーザ加工装置に関する（【０００25 

１】）。 
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    (ｲ) レーザを切断に用いる場合、加工対象物の表面のうち切断する箇所と

なる領域周辺も溶融されるため、加工対象物が半導体ウェハの場合、表

面に形成された半導体素子のうち、上記領域付近に位置する半導体素子

が溶融するおそれがある。これに対応するため、加工対象物の切断する

箇所をレーザ光により加熱し、加工対象物を冷却することにより、切断5 

する箇所に熱衝撃を生じさせて切断する方法もあったが、加工対象物に

生じる熱衝撃が大きいと、加工対象物の表面に、切断予定ラインから外

れた割れ等の不必要な割れが発生し、加工対象物が半導体ウェハである

場合は、半導体チップが損傷する等の問題があった（【０００２】～

【０００４】）。 10 

(ｳ) 本件訂正発明１は、加工対象物の表面に不必要な割れを発生させる

ことなくかつその表面が溶融しないレーザ加工装置を提供することを

目的とする（【０００５】）。 

(ｴ) 本件訂正発明１は、上記の目的を解決するため、請求項１の構成を

採用した。本件訂正発明１では、レーザ光の照射により加工対象物の15 

内部に形成された改質領域を起点として比較的小さな力で加工対象物

を切断することができるので、切断予定ラインから離れた不必要な割

れが発生することはない。加工対象物の表面ではレーザ光がほとんど

吸収されないため、加工対象物の表面が溶融することはない。加工対

象物を切断する際の起点となる箇所を増やすことができるので、加工20 

対象物の厚みが比較的大きい場合等においても、加工対象物の切断が

可能となる。（【０００７】～【００１２】）。 

  (2) 本件発明２ 

  ア 構成要件の分説 

   （本件発明２－１） 25 

Ｉ 第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前
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記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質

領域を形成するレーザ加工装置であって、 

Ｊ 前記第一のレーザ光及び前記加工対象物の主面の変位を測定するた

めの第二のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、 

Ｋ 前記第二のレーザ光の照射に応じて前記主面で反射される反射光を5 

検出して前記主面の変位を取得する変位取得手段と、 

Ｌ 前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移

動させる移動手段と、 

Ｍ 前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、 

Ｎ 前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段10 

と、を備え、 

Ｏ 前記第二のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象

物と前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記

移動手段を制御し、前記変位取得手段は前記切断予定ラインに沿った

前記主面の変位を取得し、 15 

Ｐ 前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記変位取得手段が

取得した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しなが

ら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象

物とを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制

御して前記改質領域を形成し、 20 

Ｑ 前記制御手段は前記第二のレーザ光の集光点が前記加工対象物に対

する所定の位置に合うように設定された測定初期位置に前記レンズを

保持するように前記保持手段を制御し、 

Ｒ 当該レンズを測定初期位置に保持した状態で前記第二のレーザ光の

照射を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを前記25 

主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記
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主面で反射される前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズ

を前記測定初期位置に保持した状態を解除するように前記保持手段を

制御し、 

Ｓ 当該解除後に、前記制御手段は前記主面で反射される前記第二のレ

ーザ光の反射光を検出しながら前記レンズと前記主面との距離を調整5 

するように前記保持手段を制御し、前記変位取得手段は前記切段予定

ラインに沿った前記主面の変位を取得する、レーザ加工装置。 

（本件発明２－２） 

２Ｉ 第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、

前記加工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改10 

質領域を形成するレーザ加工装置であって、 

２Ｊ 前記第一のレーザ光及び前記加工対象物の主面の変位を測定する

ための第二のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、 

２Ｋ 前記第二のレーザ光の照射に応じて前記主面で反射される反射光

を検出して前記主面の変位を取得する変位取得手段と、 15 

２Ｌ 前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って

移動させる移動手段と、 

２Ｍ 前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、 

２Ｎ 前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手

段と、を備え、 20 

２Ｏ 前記第二のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対

象物と前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前

記移動手段を制御し、前記変位取得手段は前記切断予定ラインに沿っ

た前記主面の変位を取得し、 

２Ｐ 前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記変位取得手段25 

が取得した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しな
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がら保持するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対

象物とを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を

制御して前記改質領域を形成し、 

２Ｑ 前記制御手段は前記変位取得手段が取得した前記切断予定ライン

に沿った前記主面の変位に基づいて前記主面に対して前記レンズを保5 

持する加工初期位置を設定し、当該設定した加工初期位置に前記レン

ズを保持するように前記保持手段を制御し、 

２Ｒ 当該レンズを加工初期位置に保持した状態で前記第一のレーザ光

の照射を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを相

対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記切断予定ライン10 

の一端部において前記改質領域を形成し、 

２Ｓ 当該一端部における改質領域の形成後に、前記制御手段は、前記

レンズを前記加工初期位置に保持した状態を解除し、前記変位取得手

段が取得した前記主面の変位に基づいて前記レンズと前記加工対象物

との間隔を調整するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記15 

加工対象物とを相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前

記改質領域を形成する、レーザ加工装置。 

   （本件発明２－３） 

３Ｉ 前記変位取得手段が前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位

を取得する際に併せて前記第一のレーザ光を照射し、前記切断予定ラ20 

インに沿って前記改質領域を形成する、 

３Ｊ 請求項１０～１５のいずれか１項に記載のレーザ加工装置。 

   イ 本件発明２の技術的特徴 

本件明細書等２の記載は原判決「事実及び理由」第４の８(1)（３０９

頁～）に記載のとおりであり、これによれば、本件発明２につき、次の25 

ような開示があることが認められる。 
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    (ｱ) 本件発明２は、レーザ光を照射することで加工対象物を加工するため

のレーザ加工方法及びレーザ加工装置に関する（【０００１】）。 

    (ｲ) 従来のレーザ加工技術には、加工対象物を加工するためのレーザ光を

集光する集光レンズに対し、加工対象物の主面高さを測定する測定手段

を所定の間隔をもって並設させたものがあったが、加工対象物の外側か5 

ら測定を開始し、加工対象物の内側へと測定を行っていくことになるた

め、測定によって得られた主面高さの測定値に基づいて集光レンズを駆

動すると、加工対象物の端部においてレーザ光の集光点がずれる場合が

あるという問題があった（【０００２】、【０００４】）。また、主面

が凸凹している加工対象物を加工する技術としては、加工準備として、10 

加工を施す部分全ての平面度を平面度測定手段によって測定した後、そ

の平面度測定手段をブレードに取り替えて、測定した平面度に基づいて

加工対象物を加工するものがあったが、測定時と加工時とでそれぞれに

用いる手段を交換するので、交換の手間がかかると共に交換に伴うずれ

が生じる恐れがあるという問題があった（【０００３】、【０００15 

５】）。 

    (ｳ) 本件発明２の目的は、レーザ光の集光点のずれを極力少なくしつつ効

率よくレーザ加工を行うことである（【０００６】）。 

    (ｴ) 本件発明２は、上記の目的を解決するため、請求項１３、１５、１６

の構成を採用した。請求項１３の構成を備えることにより、端部を検知20 

した後にレンズの保持状態を解除し、加工対象物の主面の変位を取得し

た上で、当該取得した変位に基づき、同じレンズで加工対象物の内部に

改質領域を形成することができるため、加工対象物の端部における形状

変動による影響を極力排除してその変位を取得することができる。請求

項１５の構成を備えることにより、加工初期位置にレンズを保持した状25 

態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成し、その後レンズ
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を保持した状態を解除して主面の変異（ママ）に追従させながら改質領

域を形成することにより、加工対象物の端部の形状変動による影響を極

力排除して変位を取得できる。請求項１６の構成を備えることにより、

主面の変位の取得に併せて改質領域も形成するので、一度のスキャンで

測定と加工とを行うことができる（【００１５】、【００１６】、【０5 

０１８】～【００２０】）。 

３ 当事者、被告製品の概要等 

   この点に関する前提事実は、原判決「事実及び理由」第２の３(1)（１９

頁）、(4)～(8)（２４頁～４４頁）に記載のとおりであるから、これを引用す

る。ただし、「低追従ＡＦ方式の具体的な制御内容」に関する同(8)ウ(ｳ)ａの10 

項（４１頁）中の「なお、この区間では加工用レーザは照射されない」（同①）

及び「（なお、エッジ処理区間では加工用レーザが照射されない。）」（同②）

との説明は、控訴人の控訴理由書における指摘も踏まえて削ることとする。 

第４ 争点及び当事者の主張 

 １ 争点 15 

   控訴人は、原審において主張していた本件特許１に係る特許無効の抗弁（本

件無効審判の確定審決により排斥された無効理由と同一）を撤回し、被控訴人

は差止め及び廃棄請求を取り下げ、また、控訴人は、当審において民訴法２６

０条２項の申立てをしたことにより、当審における争点は、次のとおりとなっ

ている（原審における争点３〔本件特許１の特許無効の抗弁〕及び同８〔差止20 

めの必要性〕は争点から脱落し、新たに争点９が加わっている。）。 

  (1) 被告製品が本件訂正発明１の技術的範囲に属するか（争点１） 

    なお、原審においては、本件訂正前の特許請求の範囲の記載を前提に、技

術的範囲の属否が議論されているが、争いのある構成要件は本件訂正の対象

となっておらず、本件訂正が上記議論に影響を及ぼす要素も見当たらないの25 

で、争点１に係る原判決中の当事者の主張及び原審の判断を引用する場合、
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本件訂正発明１を前提とするものとみなして引用することとする。 

   ア 被告製品は「改質領域」（構成要件Ａ及びＤ）を形成するものといえる

か（争点１－１） 

   イ 被告製品は「集光点の位置で」（構成要件Ｄ）改質領域を形成させるも

のといえるか（争点１－２） 5 

   ウ 被告製品のレーザ加工領域は「切断の起点となる」（構成要件Ａ）もの

といえるか（争点１－３） 

   エ 被告製品は「集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」（構成要件

Ｅ）ものといえるか（争点１－４） 

   オ 被告製品は「前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方10 

向に第２移動量だけ前記集光用レンズを移動させ・・る機能を有する」

（構成要件Ｅ）ものといえるか（争点１－５） 

カ 被告製品は「制御部」（構成要件Ｅ）を備えるものといえるか（争点１

－６） 

   (2) 被告製品が本件発明２の技術的範囲に属するか（争点２） 15 

   ア 被告製品は「測定初期位置に前記レンズを保持する」（構成要件Ｑ）、

「加工初期位置に前記レンズを保持する」（構成要件２Ｑ）ものといえ

るか（本件発明２－１及び２－２に関して）（争点２－１） 

イ 被告製品は「レンズを測定初期位置に保持した状態で第二のレーザ光の

照射を開始」（構成要件Ｒ）するものといえるか（本件発明２－１に関20 

して）（争点２－２） 

ウ 被告製品は「前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記

測定初期位置に保持した状態を解除」（構成要件Ｒ）し、「当該解除後

に・・前記主面との距離を調整するように前記保持手段を制御」（構成

要件Ｓ）するものといえるか（本件発明２－１に関して）（争点２－３） 25 

エ 被告製品は「前記切断予定ラインの一端部において前記改質領域を形成
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し」（構成要件２Ｒ）、また、「当該一端部における改質領域の形成後

に・・前記レンズを前記加工初期位置に保持した状態を解除」（構成要

件２Ｓ）するものといえるか（本件発明２－２に関して）（争点２－４）  

オ 被告製品は「改質領域」（構成要件Ｉ、Ｐ、２Ｉ、２Ｐ、２Ｒ、２Ｓ、

３Ｉ）を形成するものといえるか（本件発明２全てに関して）（争点２5 

－５） 

カ 被告製品は「制御手段」（構成要件Ｎ～Ｓ、２Ｎ～２Ｓ）を有するか

（本件発明２－１及び２－２に関して）（争点２－６） 

  (3) 本件特許２が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか

（争点４） 10 

ア サポート要件違反１（本件発明２全てに関して）（争点４－１） 

イ サポート要件違反２（本件発明２全てに関して）（争点４－２） 

ウ 明確性要件違反（本件発明２全てに関して）（争点４－３） 

  (4) 本件実施許諾契約の成否（争点５） 

(5) 原告の損害額（争点６） 15 

   ア 特許法１０２条２項に基づく損害額等（争点６－１） 

    (ｱ) 特許法１０２条２項の適用の可否（争点６－１－１） 

    (ｲ) 特許法１０２条２項に基づく損害額（争点６－１－２）  

   イ 特許法１０２条１項に基づく損害額等（争点６－２） 

    (ｱ) 特許法１０２条１項の適用の可否（争点６－２－１） 20 

    (ｲ) 特許法１０２条１項に基づく損害額（争点６－２－２） 

   ウ 特許法１０２条３項に基づく損害額（争点６－３） 

   エ 推定規定によらない損害賠償の成否及び損害額（争点６－４） 

  (6) 不当利得の成否及び不当利得金の額（争点７） 

    (7) 民訴法２６０条２項に基づき返還すべき額に、受領日からの遅延損害金を25 

付すべきか（争点９） 
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 ２ 争点に関する当事者の主張 

上記争点に関する控訴人の主張は、後記３のとおり当審における当事者の補

充又は追加主張（(17)は当審で新たに争点に加わったもの）を加えるほか、原

判決「事実及び理由」第３の１～１２（４９頁～１３３頁）、２５～３６（２

１０頁～２６０頁）に記載のとおりであるから、これを引用する。 5 

 ３ 当審における当事者の補充又は追加主張 

  (1) 争点１－１：被告製品は「改質領域」（構成要件Ａ及びＤ）を形成するも

のといえるか 

   【控訴人の主張】 

   ア 原判決は、構成要件Ａの「切断の起点となる改質領域」について、溶融10 

処理領域の存在を認定しているが、それが「切断の起点となる」もので

あるか否かを認定していない。 

   イ 本件明細書１の記載によれば、「改質領域」は、これを起点として、比

較的小さい力で半導体基板に割れを発生させるものであり（【０００

７】、【００６０】）、半導体基板は「改質領域」から割れるものであ15 

る（【００１８】、【００１９】）。そして、本件明細書には、「改質

領域」としては、「溶融処理領域」があり、「溶融処理領域」とは、一

旦溶融後再固化した領域、溶融状態の領域、溶融状態から再固化する状

態の領域であり、相変化した領域や結晶構造が変化した領域ということ

もできる旨記載されている（【００２７】）。 20 

ウ 被告製品によるレーザ加工では、ボイド及びその周辺領域（両者を合わ

せて「ボイド周辺領域」という。）と、ボイド周辺領域の上方の加工領

域（以下「ボイド上方領域」という。）とを形成する。ボイド周辺領域

とボイド上方領域は、単結晶シリコン領域によって隔てられており、そ

れぞれ別の領域として、「切断の起点となる改質領域」に該当するかが25 

検討されるべきである。 
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   エ ステルスダイシングにおいて、ウェハ切断の起点となるのは、ボイド上

方領域の「高転位密度層内の転位」、「テール部での塑性変形に伴い発

生した微小亀裂」ないし「テール部での塑性変形に伴い発生したクラッ

ク」であって、ボイド周辺領域は、切断の起点にはならない（甲３３、

７６、乙４１、１４６、１５０）。 5 

オ 被告製品により形成されるボイドは溶融により形成されたものではなく、

クーロン爆発（マイクロ・エクスプロージョン）によるものであり（乙

４４７）、クーロン爆発においては、固体状態から、溶融状態を経ずに、

一気に高圧なプラズマ状態、もしくはガス状態（気体）に変化するため、

周囲の結晶格子に原子が入り込み、ボイドが形成されるものであるから、10 

「改質領域」も存在しない。したがって、ボイド周辺領域には、「切断

の起点となる改質領域」は存在しない。ａ教授は、控訴人からの改質層

形成原理についての質問に対し、改質層は、固体状態で高温となって、

内部が高圧となり周囲から引っ張られることで滑りが発生し亀裂が発生

していること、ボイドは溶けているのではなく、ボイドのところにあっ15 

た原子が周りに押し込まれて生じていることを明瞭に説明し、その旨が

記載された議事録に署名もしている（乙４５５）。 

カ 被告製品において切断の起点となっているのは転位部分であり、単結晶

構造のままであって、結晶構造が変化した領域には該当しない。 

キ 原判決は、被告製品によって形成される加工領域（ボイド上方領域）に20 

ついて、アモルファスが生じている以上、溶融後再固化が生じているこ

とに変わりはない旨判示するが、控訴人の新たに行った実験・分析結果

（乙４５２）によれば、アモルファスは生じていない。被告製品により

形成されたレーザ加工領域は、アモルファスや多結晶ではなく、単結晶

のみで構成されている。 25 

また、仮に少量の多結晶やアモルファスが認められたとしても、多結
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晶やアモルファスへの相転移メカニズムとしては、溶融後再固化のほか

に、圧力誘起による可能性が考えられるし（乙４５３）、それら多結晶

やアモルファスの部分は、切断の起点とはならない（前記エ）。 

前述のとおり、切断の起点となる転位部分は、単結晶構造から非晶構

造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域ではないから、アモルファ5 

スが生じていることのみを理由に被告製品のレーザ加工領域が溶融処理

領域に該当するとの認定は誤りである。 

   ク 原判決は、①パルスレーザの照射中に、温度上昇によってシリコンの吸

集係数が増大する、②融点を超えることにより、焦点付近でウェハ内部

のシリコンが溶融する、③溶融領域がレーザの入射する表面の方向に拡10 

大・移動していく、④③の際、ボイドのシリコン原子が固体領域に移動

して凝固する、という被控訴人の主張に沿って、改質領域の認定をした

ものと解される。 

     しかし、甲３３、７６はシミュレーションをしているにすぎないから、

被告製品のステルスダイシング加工において融点に到達したことが立証15 

されたとはいえず、甲３３においては、加熱時の超高圧縮下では溶融・

蒸発が抑制されると明記されていること及び前記オによれば、溶融が生

じたともいえない。 

     薄ウェハ（ウェハ（Ａ）と（Ｂ））を２枚貼り合わせ、両者の界面に２

μｍ程度の隙間が生じているものを試料とし、下側のウェハ（Ｂ）内の20 

界面付近に集光点を設定しレーザを照射した実験を行ったところ、ウェ

ハ（Ｂ）の右側では、ボイドが観察されると共に、当該ボイドの上方の

ウェハ（Ａ）に、レーザ加工領域が観察され（ボイドとレーザ加工領域

とが、隙間を挟んで、物理的に離れた場所で形成される。）、一方、ウ

ェハ（Ｂ）の左側では、レーザ光が照射されているにもかかわらず、ボ25 

イドが観察されず、ウェハ（Ａ）では、レーザ加工領域が形成された下
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側端面に、下方への突起が観察されるという結果となった（乙４４６）。 

     ボイドとボイド上方領域とが、隙間を挟んで物理的に離れた場所で形成

されていること、ボイド上方領域はボイドの形成有無にかかわらず形成

されることから、ボイドのシリコン原子は、ボイド上方領域の形成に寄

与していないとみるべきである（乙４４７、４５３）。 5 

   【被控訴人の主張】 

   ア 本件明細書等１には、パルスレーザ光の照射により局所的に加熱され形

成された溶融処理領域を切断の起点となる領域とすること、すなわち、

溶融処理領域を起点として断面方向に向かって割れを発生させ、その割

れにより切断がされることが記載されているのであるから（【００１７】10 

～【００１９】、【００２７】、【００２８】、【００３０】、【００

３３】）、本件訂正発明１の構成要件Ａにおける改質領域（溶融処理領

域）とは、パルスレーザ光の照射により局所的に加熱されていったん溶

融した後再固化等した領域（全体）を指すものである。そして、本件明

細書等１では、その溶融処理領域を更に細かく特定して、どの部分から15 

割れが生じるかについては、何も記載していないし、これを細かく特定

する必要もなかった。したがって、本件訂正発明１においては、溶融処

理領域のいずれかから割れが生じ、その割れが切断の起点となればよい

のである。 

     したがって、本件訂正発明１においては、溶融処理領域をボイドやその20 

上方領域等と細分化し、その細分化されたすべての部分から割れが発生

すべきとする必要もないのであり、また、溶融処理領域中の一部から割

れが生じることを理由として、その余の部分を溶融処理領域ではないと

いうこともできない。 

   イ 控訴人は、被告製品により形成されるボイドは溶融ではなく、クーロン25 

爆発により形成された旨主張するが、その根拠とする乙４４７はフェム
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ト秒レーザによるサファイアの加工の場合についてシミュレーションさ

れたものにすぎず、被告製品におけるナノ秒レーザによるシリコンの熱

的加工に当てはまるとはいえない。 

   ウ 控訴人は、被告製品において切断の起点となっているのは転位部分であ

り、単結晶構造のままであって、結晶構造が変化した領域には該当しな5 

いと主張する。しかし、被告製品における転位部分が切断の起点である

としても、被告製品によりレーザ照射した部分は、局所的に加熱されて

シリコンの融点をはるかに超える温度まで加熱されて溶融し、その後再

固化するのであるから、シリコン単結晶の転位部分は溶融後再固化した

領域に含まれ、「転位」部分も「溶融処理領域」に該当し、切断の起点10 

となる。 

   エ 控訴人は、新たに行った実験・分析結果（乙２１２、４５２）によれば、

被告製品により形成されたレーザ加工領域は、アモルファスや多結晶で

はなく、単結晶のみで構成されている旨主張するが、一観察面で単結晶

のみが観察されたからといって、被告製品により形成されたレーザ加工15 

領域は、アモルファスや多結晶ではなく、単結晶のみで構成されている

とするのは論理が飛躍している。 

   オ 控訴人の新たな実験である乙４４６では、シリコンウェハの界面を挟ん

で直接光と反射光による表面加工が別々に行われたにすぎず、「内部加

工」を前提とする被告製品における切断に被控訴人主張の加工メカニズ20 

ムの適用が否定されることにはならない。また、乙４４６の実験結果で

は、シリコンウェハ(Ｂ)のボイド上方界面付近に加工痕がみられ、シリ

コンウェハから上方への突起が複数観察されるのであり、乙４５３意見

書では、これらのシリコン原子が上方に移動したであろう痕跡について

合理的な説明もない。 25 

(2) 争点１－５：被告製品は「前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象
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物の厚さ方向に第２移動量だけ前記集光用レンズを移動させ・・る機能を有

する」（構成要件Ｅ）ものといえるか 

   【控訴人の主張】 

   ア 本件訂正発明１は、集光用レンズを、「加工対象物のレーザ光入射面を

基準として」、厚さ方向に第１移動量移動させた位置で改質領域を形成5 

した後、「前記レーザ光入射面を基準として」、厚さ方向に第２移動量

移動させた位置で改質領域を形成することを定めたものである。 

改質領域の位置をレーザ光入射面を基準として定めることにより、ウ

ェハに反りや凹凸があっても、確実にウェハ内部に改質領域を形成する

ことができ、「加工対象物の表面に不必要な割れを発生させることなく10 

かつその表面が溶融しないレーザ加工装置を提供すること」という本件

訂正発明１の課題（本件明細書等１【０００５】）を確実に解決するこ

とができる。 

   イ 被控訴人は、本件特許１の出願過程で、特許法３９条２項（同一発明の

出願）の拒絶理由通知に対し、第１移動量と第２移動量について「レー15 

ザ光入射面」を基準とするとの補正をした上、補正と同時に提出した意

見書（乙４５８－１）において、「本願の請求項１に係る発明において

は、加工対象物の厚さ方向への第１移動量及び第２移動量が加工対象物

のレーザ光入射面を基準としたものであるのに対し、同日出願の請求項

１に係る発明においては、加工対象物の厚さ方向への第１移動量及び第20 

２移動量が所定の位置を基準としたものである点。」で、別件出願に係

る発明とは異なると説明し、第１移動量と第２移動量の基準がレーザ光

入射面であることは、別件出願における所定の位置とする基準の下位概

念に相当すると述べた上、「レーザ光入射面」を基準とすることにより、

レーザ光入射面から所定の距離だけ内側に改質領域を精度良く形成する25 

ことが可能となると説明した。 
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この出願経過に鑑みれば、レーザ光入射面以外の所定の位置を基準と

して２段目の改質領域を形成するものは、本件訂正発明１の技術的範囲

に含まれない。被告製品は、２段目の加工を行う際、レーザ加工エンジ

ンユニットを、「第 1 段ＡＦ追従レーザ加工をした位置から」、第２移動

量だけシリコンウェハの主面に近づいた位置に移動させるのであって、5 

シリコンウェハの主面を基準としてレーザ加工エンジンユニットを移動

するのではない。 

ウ 被告製品のようにレーザダイシング装置がＡＦ追従制御を行う場合には、

特に加工対象物に反りがある場合を想定すると、１段目の加工の開始位

置である「レーザ光の入射面」を基準に第１移動量移動した位置と、１10 

段目の加工を終了し２段目の加工に移動するときの位置とには、ずれが

生じる。その結果、１段目の加工をしたときの位置を基準に、２段目の

加工位置まで第２移動量移動した位置は、「レーザ光の入射面」を基準

に第２移動量移動した位置ともずれることになる。 

  したがって、原判決が、第２移動量の移動も、結果的には、シリコンウ15 

ェハの主面を基準として決定されているとか、１段目の加工を開始する

時点（第１移動量の移動を行った時点）と、１段目の加工が終了した時

点（第２移動量の移動を行う時点）とで、集光用レンズのシリコンウェ

ハの主面からの距離は変わらないとするのは、誤りである。 

   【被控訴人の主張】 20 

   ア 構成要件Ｅは、「レーザ光入射面を基準として」厚さ方向に第１移動量

ないし第２移動量だけ集光用レンズを移動させることを規定しているに

すぎず、レーザ光入射面から第１移動量ないし第２移動量離れた位置に

改質領域が形成されることを定めるものではない。「第２移動量」は、

「レーザ光入射面を基準として」決められていれば足りるのであって、25 

レーザ光入射面との距離を意味するものではない。 
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   イ 控訴人は、被控訴人が、出願経過において、第１移動量と第２移動量の

基準がレーザ光入射面であり、「レーザ光入射面」を基準とすることに

より、レーザ光入射面から所定の距離だけ内側に改質領域を精度良く形

成することが可能となると説明した旨主張する。 

     しかし、被告製品における第２移動量の移動は、直接的には、第１段目5 

のレーザ加工をした位置を基準とするものであるが、当該第１段目のレ

ーザ加工をした位置自体は、シリコンウェハの主面を基準として決定さ

れているのであるから、第２移動量の移動も、シリコンウェハの主面を

基準として決定されているのであって、レーザ光入射面から所定の距離

だけ内側に改質領域を精度よく形成できることに何ら変わりはない。 10 

ウ 本件訂正発明１は、加工中において、集光用レンズの厚さ方向の位置が、

第１移動量ないし第２移動量移動した位置から変動するか否かという事

項については、何ら規定するものではないから、本件訂正発明１は、加

工中にＡＦ追従する態様など、レーザ光入射面を基準として第１移動量

移動した位置と第１段目のレーザ加工を終了する位置が同じではない態15 

様を含むものといえる。したがって、１段目の加工の開始位置である

「レーザ光の入射面」を基準に第１移動量移動した位置と、１段目の加

工を終了し２段目の加工に移動するときの位置とのずれや、１段目の加

工をしたときの位置を基準に、２段目の加工位置まで第２移動量移動し

た位置と、「レーザ光の入射面」を基準に第２移動量移動した位置との20 

ずれを理由に、構成要件Ｅの非充足をいう控訴人の主張は理由がない。 

(3) 争点２－１：被告製品は「測定初期位置に前記レンズを保持する」（構成

要件Ｑ）、「加工初期位置に前記レンズを保持する」（構成要件２Ｑ）もの

といえるか（本件発明２－１及び２－２に関して） 

   【控訴人の主張】 25 

 ア 原判決は、被告製品を、被告製品（固定）、被告製品（低追従）の２種
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類に分けているが、被告製品（固定）には、実際には③サムスン社等用の

「被告製品（固定）ＷＨ」（メモリ、座標基準、エッジオフ区間あり）と

④ＴＩ社用の「被告製品（固定）ＲＭ」（アナログ、光量基準、エッジオ

フ区間なし）の２種類があり、原判決が認定した被告製品（低追従）には、

実際には①サムスン社等用の「被告製品（低追従）ＷＨ」（メモリ、座標5 

基準、エッジオフ区間あり）と②ＴＩ社用の「被告製品（低追従）ＲＭ」

（アナログ、光量基準、エッジオフ区間なし）と⑤「被告製品（低追従）

ＦＨ」（センサ、座標基準、エッジオフ区間なし）の３種類がある。 

    

     被告製品①～⑤は、上述のとおり、それぞれ仕様が異なるから、「被告10 

製品の具体的構成」は、被告製品ごとに認定されるべきものである。 

   イ 被告製品ＷＨは、先にレーザダイシング装置によりレーザ加工を行い、

その後に別の装置によりグラインディング（ウェハの一方の面を砥石で

平らに削って厚さを薄くする加工）を行う、「ＧＡＬ」（Grinding After 

Laser）と呼ばれる製造プロセスを採用している。「ＷＨ」が用いられる15 

ＧＡＬプロセスにおいて、レーザ加工時の加工対象物は、グラインディ

ングにより裏面研削される前であるため、その主面及び裏面の端部には、
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ベベルが存在する。ウェハエッジ等の判断方法として座標基準が採用さ

れ、加工用レーザの照射において「エッジオフ区間」が設定される。

「メモリ」を加工対象とするＧＡＬプロセスにおいて、光量基準ではウ

ェハエッジを正確に判断できず、また、ウェハエッジ部分で加工用レー

ザを照射することにより、アブレーションやチッピング等の不具合が生5 

じたことによる。なお、サムスンにおいて、控訴人又はその現地法人の

エンジニアが、サムスンの依頼を受け、５０ｍｍ×５０ｍｍの矩形状の小

片を用いて亀裂進展量の検査を行うことはあり（１／４ウェハを用いて

検査を行うことはない。）、その際に控訴人において光量基準に設定す

ることがあり得るが、その場合、当該小片には、レーザが突入する断面10 

にベベルがないため、小片の現実の端部から低追従ＡＦが行われること

となり、小片の端部において「初期位置」での「保持」はなされず、構

成要件Ｒ、２Ｒを充足する方法で検査が行われることはない。 

   被告製品ＲＭは、ウェハ上にアナログ用の集積回路を設ける加工対象

物の加工を行う。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●その主面側には、ベベルが存在し20 

ない。ＧＡＬプロセスのような不具合が生じないＬＡＧプロセスにおい

て使用される「ＲＭ」については、従来通り、光量基準を採用し、ウェ

ハエッジから加工用レーザを照射する構成（エッジオフ区間が設定され

ない構成）となっている。 

   被告製品ＦＨは、被告製品ＲＭと同様に、ＬＡＧと呼ばれる製造プロ25 

セスを採用しているが、グラインディングにより平らに削った面が裏面
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側、削っていない面が主面側となる。需要家によるレーザ加工において、

ウェハから切り出すチップのサイズが小さいことから、座標基準でウェ

ハエッジを正確に判断しつつ、ベベルの終端辺りから改質層を形成して、

できるだけ多くのチップを切り出すことができるようにするためである

（乙４２５）。 5 

   以上のような被告製品の構成は、需要家ごとに異なっている加工対象

物や装置の特性に応じて設定されるものであることから、被告製品の納

品時の設定が、納品後に変更されることはない。 

   ウ 被告製品（低追従）は、いずれも、加工対象物であるウェハ上において、

低追従による制御をしており、測定初期位置での「保持」（レンズの高10 

さが初期位置に固定されており、少なくとも初期位置の高さからＺ軸方

向には変動しないこと）は行われないから、「測定初期位置」で「保持」

するとの構成を備えていない。したがって、被告製品（低追従）は、本

件発明２－１の構成要件Ｑ及び本件発明２－２の構成要件２Ｑを充足し

ない。 15 

   【被控訴人の主張】 

   ア 控訴人が、５種類の被告製品によって異なると主張しているのは、被告

製品の構成ではなく、被告製品の構成が同一であることを前提とした、

加工条件の設定の違いにすぎない。 

     被告製品では、加工条件の設定／変更（光量基準とするか座標基準とす20 

るかを含む。）をＧＵＩによるパラメータの設定／変更により行うこと

ができる（控訴人主張に係る「アプリケーション」、「制御プログラム」

及び「ソフトウェア」は、設定登録されたパラメータ〔加工条件〕のセ

ットであり、これを「レシピ」ともいう。）。 

    イ 控訴人は、被告製品は出荷時に登録されたレシピで固定運用される旨主25 

張する。しかしながら、ユーザが加工対象を変更するときは、新しいレ
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シピの登録が必須である。特に、ユーザが、Signetics 社、Smart Brazil

社のような加工請負業者である場合には、加工対象物と加工態様は変わ

り続ける。また、被告製品が転売されたときには、新しいユーザの加工

対象物と加工態様に合わせた加工条件が設定されることになる。 

  (4) 争点２－２：被告製品は「レンズを測定初期位置に保持した状態で第二の5 

レーザ光の照射を開始」（構成要件Ｒ）するものといえるか（本件発明２－

１に関して） 

   【控訴人の主張】 

   ア 全ての被告製品において、測距用レーザ光は、電源が投入された後、ス

テージに加工対象物であるウェハが搭載されるよりも前から照射されて10 

いる（乙４２５）。したがって、全ての被告製品は、「レンズを測定初

期位置に保持した状態で前記第二のレーザ光の照射を開始」（構成要件

Ｒ）の要件を充足しない。 

   イ 被告製品（低追従）ＷＨにおいては、エッジオフ区間が設定されており、

加工初期位置に「保持」した状態（固定動作）で加工対象物であるウェ15 

ハに加工用レーザ光の照射を「開始」しておらず、「レンズを加工初期

位置に保持した状態で前記第一のレーザ光の照射を開始」（構成要件２

Ｒ）を充足しない。 

  (5) 争点２－３：被告製品は「前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レ

ンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除」（構成要件Ｒ）し、「当20 

該解除後に・・前記主面との距離を調整するように前記保持手段を制御」

（構成要件Ｓ）するものといえるか（本件発明２－１に関して） 

   【被控訴人の主張】 

   ア 原判決は、構成要件Ｒの「レーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前

記測定初期位置に保持した状態を解除」という要件を「反射光の全光量25 

が閾値を超えた時点で、直ちに、『測定初期位置に前記レンズを保持』
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した状態を解除」の意味に解している。 

しかし、本件特許２の特許請求の範囲の請求項１３には、「反射光の

全光量が閾値を超えた時点で、直ちに、『測定初期位置に前記レンズを

保持』した状態を解除」すべきことを示す記載はない。また、本件明細

書等２の「測定初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一5 

端部に第二のレーザ光を照射した後、すなわちレンズと加工対象物とが

相対的に移動してレンズが加工対象物に差し掛かった後に、レンズを保

持した状態を解除して主面の変位を取得するので、加工対象物の端部の

形状変動による影響を極力排除して変位を取得できる。」（【００１

８】）との記載からすると、構成要件Ｒの「レーザ光の反射光に応じて、10 

前記レンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除」という要件は、

「レーザ光の反射光によりレンズ（第二のレーザ光の照射位置）が加工

対象物に差し掛かったことが検知された後に、『測定初期位置に前記レ

ンズを保持』した状態を解除」の意味に解するのが妥当である。本件発

明２－１が加工対象物の端部の形状変動による影響を極力排除すること15 

を目的とした発明であるから、「加工対象物の端部の形状変動による影

響を受けなくなった地点」まで「初期位置保持」を続け、その後「初期

位置保持」を「解除」し、そこからＡＦ追従を開始することが望ましい

のであり、この地点は、「反射光の全光量が閾値を超えた地点」とは必

ずしも一致しない。 20 

被告製品（固定）は、「レーザ光の反射光によりレンズ（第二のレー

ザ光の照射位置）が加工対象物に差し掛かったことが検知された後に、

端部の形状変動の影響を受けないようにするために、エッジ処理区間

（予め設定された所定の距離）を、レンズを初期値に固定したままで進

んだ後に、『測定初期位置に前記レンズを保持』した状態を解除」する25 

機能を有するものといえるから、構成要件Ｒの「レーザ光の反射光に応
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じて、前記レンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除」という要

件を充足する。 

   イ 仮に構成要件Ｒの「レーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定

初期位置に保持した状態を解除」という要件を原判決のように解したと

しても、被告製品ではエッジ処理区間を０ｍｍに設定することもでき、5 

その場合には、エッジ処理区間が存在しないことになる以上、装置がウ

ェハエッジを検出した時点で、直ちに固定制御を解除し、ＡＦ追従走査

に移行する。 

  控訴人は、被控訴人の「被告製品ではエッジ処理区間を０ｍｍに設定す

ることもできる」旨の主張を明らかに争っていない。また、原判決１０10 

１頁のチャート（【チャート３】）には、エッジ処理区間を０ｍｍに設

定して被告製品を動作させた例が「標準ＡＦ」として示されている。さ

らにいえば、甲２１１によっても、被告製品がエッジ処理区間を０ｍｍ

に設定できることは確認されている。上記原判決１０１頁のチャート

（【チャート３】）と甲２１１は、いずれも被告製品（低追従）につい15 

てのものではあるが、エッジ処理区間を０ｍｍに設定できるか否か）で、

被告製品（低追従）と被告製品（固定）が相違していると考えるべき理

由はない。 

【控訴人の主張】 

ア 本件発明２－１では、レンズを保持した状態の解除は、「第二のレーザ20 

光の反射光に応じて」行われる（構成要件Ｒ）ところ、解除後直ちに主

面との調整を行わない場合、解除が、「第二のレーザ光の反射光に応じ

て」行われるとはいえない。本件明細書２の実施形態にも、端部に差し

掛かったか、一端に相当する位置にあることをもって、保持した状態が

解除される実施形態のみが記載されている（【００４５】～【００４25 

８】、【００５５】、【００６０】、【００６２】、【００６７】、
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【図４】、【図７】、【図９】）。したがって、この点に関する原判決

の判断は相当である。 

イ 被控訴人は、被告製品ではエッジ処理区間を０ｍｍに設定できる旨主張

するが、その根拠とする甲２１１は、「ＭＬ３００ＥＸ」との名称から

すれば低追従の装置であるにもかかわらず、「エッジＡＦ固定」と記載5 

されており、信用性がない。なお、甲２１１の作成者が検証したという

装置は、控訴人が顧客に販売した製品ではなく、台湾顧客向けのデモ機

であって、顧客による検討の結果採用されなかった装置である。 

(6) 争点２－４：被告製品は「前記切断予定ラインの一端部において前記改質

領域を形成し」（構成要件２Ｒ）、また、「当該一端部における改質領域の10 

形成後に・・前記レンズを前記加工初期位置に保持した状態を解除」（構成

要件２Ｓ）するものといえるか（本件発明２－２に関して） 

【控訴人の主張】 

ア 本件発明２－２は、端部における集光点のずれを極力排除して改質領域

を形成することができるという効果を奏しなければならないところ15 

（【００１９】、【００７４】）、集光点のずれとは、加工対象物内部

の加工を予定する集光点の位置と、加工時の実際の集光点の位置の高さ

方向のずれを意味するから（【０００２】、【０００４】）、本件発明

２－２、加工対象物の端部において、「加工初期位置」に保持して形成

される改質領域は、加工対象物内部の加工を予定する位置に集光して形20 

成されると解さなければならない。そもそも、本件発明２－２は、切断

を予定するライン（切断予定ライン）に沿って加工対象物の内部に改質

領域を形成することにより加工対象物を切断する発明である（構成要件

２Ｉ）。切断を予定する位置に形成されていない加工痕は、本件発明２

－２の課題解決に資さないものであり、何らの技術的意味も有さない。25 

そのような課題解決に資さない加工痕を「切断予定ラインの一端部に形
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成された改質領域」であるとするのは著しく不合理である。 

  以上より、本件発明２－２の「当該レンズを加工初期位置に保持した

状態で･･･前記切断予定ラインの一端部において前記改質領域を形成し」

（２Ｒ）とは、レンズを加工初期位置に保持した状態で、加工を予定し

たシリコンウェハの内部の位置に改質領域を形成することを指すと解す5 

るべきである。 

イ 被告製品（低追従）ＷＨは、エッジオフ機能により、加工対象物の端

部において、改質領域が形成されない。 

被告製品（低追従）ＲＭは、現実の端部から低追従の制御が開始する

ことから、保持した状態で改質領域が形成されない。 10 

被告製品（低追従）ＦＨは、座標基準が設定されており、現実の端部

から低追従の制御が開始することから、保持した状態で改質領域が形成

されない。 

被告製品（低追従）について、ベベルのある加工対象物について光量

基準を設定するとともに、エッジオフ機能をオフにした場合、いずれの15 

加工深さにおいても、「集光点が前記加工対象物内部の所定の位置」に

合う状態で集光し、改質層が形成されるのは、光量基準によるウェハエ

ッジの検出がなされ、低追従ＡＦが開始した後である（乙５００）から、

「加工初期位置」に「保持」した状態で、「改質領域」が形成されるこ

とはない。また、いずれの加工深さにおいても、加工を予定する加工用20 

レーザ光の焦点の深さとずれが生じている。実際の加工痕は、ベベルの

主面の表面付近に形成された加工痕も含め、切断を予定する位置に形成

されたものであるとはいえない。なお、被控訴人は、乙５００では加工

深さが●●μｍと●●●μｍの２つしかない旨主張するが、前者は●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●における加工条件であ25 

り、後者は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●における
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加工条件であるから、これらについて実験を行ったことには合理的理由

がある。 

被控訴人は、ベベル部分改質領域の一部区間は、エッジ検出される前

に照射された加工用レーザ光により形成されているとして甲２１６の１、

２を提出するが、ベベルの主面の表面に形成された加工痕は、表面に露5 

出する空洞状のもので、アブレーションと解されるから、加工対象物の

内部に形成されたものとはいえない。 

     【被控訴人の主張】 

   ア 原判決は、被告製品（低追従）は、加工対象物にベベルがない場合には

構成要件２Ｒ及び２Ｓを充足しないと判断する。 10 

     これは、被告製品（低追従）の「ウェハエッジ検出位置から予め設定さ

れた距離（エッジ処理区間）を通過するまで」についての被告低追従上

限方式の動作が、構成要件２Ｑの「初期位置に前記レンズを保持」との

要件を充足しないとの理解を前提にしている。 

しかし、少なくともエッジ処理区間の幅が５ｍｍに設定された被告製15 

品（低追従）においては、エッジ処理区間のレンズの保持状態は被告製

品（固定）の保持状態と実質的に相違しないのであるから、そのように

設定された被告製品（低追従）は、「ウェハエッジ検出位置から予め設

定された距離（エッジ処理区間）を通過するまで」の区間においても、

構成要件２Ｑの「初期位置に前記レンズを保持」との要件を充足すると20 

いうべきである。そして、それを前提とすれば、被告製品（低追従）も

被告製品（固定）と同様に、加工対象物にベベルがない場合にも構成要

件２Ｒ及び２Ｓを充足する。 

    イ 本件発明２－２が、端部における集光点のずれを極力排除して改質領

域を形成することができるという効果を奏する発明であるとの控訴人の25 

主張には異論はない。ただし、そこでいう「集光点のずれ」は、本件明
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細書等２の【００１９】の記載から理解されるように、加工初期位置に

レンズを保持した状態を切断予定ラインの一端部において改質領域が形

成されるまで保持しなかった場合（例えば、レンズを加工対象物の外か

らＡＦ追従させようとした場合）に生じるずれである。これを踏まえる

と、「加工初期位置にレンズを保持した状態」における「加工対象物内5 

部の加工を予定する集光点の位置」は、「加工初期位置にレンズを保持

した状態」における集光点の位置そのものである。 

    ウ 控訴人は、ベベルのある加工対象物について光量基準を設定するとと

もに、エッジオフ機能をオフにした場合、改質層が形成されるのは、低

追従ＡＦが開始した後である旨主張する。 10 

      しかし、控訴人が根拠とする乙５００は、加工深さが●●μｍの場合

と●●●μｍの場合の２通りしか示されていないが、その中間の加工深

さの場合にも、ベベル部分で改質領域が形成される場合は当然にあり得

る。 

被告製品２（低追従）を使用して、ベベルのあるシリコンウェハにつ15 

いて、光量基準を用いて、エッジオフ機能をオフにし、ステルスダイシ

ング加工を行った場合のシリコンウェハの実物そのものの全光量電圧値

（測距用レーザ光の反射光を受光したＡＦセンサーの受光素子〔フォト

ダイオード〕全部から出力される電圧値）を実測した結果は、甲２１６

の１のとおりであり、ベベル部分改質領域の一部区間は、エッジ検出さ20 

れる前に照射された加工用レーザ光により形成されている。 

甲２１６の１のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）による拡大写真（甲２１

６の２）によれば、ベベル部に形成された表面付近の加工痕で、控訴人

がアブレーションであるとするものについてもボイドが観察され、「加

工対象物の内部に形成される改質領域」といえるものである。 25 

  (7) 争点２－５：被告製品は「改質領域」（構成要件Ｉ、Ｐ、２Ｉ、２Ｐ、２
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Ｒ、２Ｓ、３Ｉ）を形成するといえるか（本件発明２全てに共通） 

【控訴人の主張】 

ア 本件発明２－１は、加工対象物の外側から測定を開始し、加工対象物

の内側へと測定を行っていくことによって得られた主面高さの測定値に

基づいて加工対象物を加工するためのレーザ光を集光する集光レンズを5 

駆動すると、加工対象物の端部においてレーザ光の集光点がずれる場合

があることを課題の一つとする（【０００５】）。本件発明２－１の構

成要件Ｑ、Ｒは、同課題を解決するための手段であるから、同手段によ

って、加工対象物の端部における加工用レーザ光の集光点のずれを解消

するようなクレーム解釈がされなければならない。 10 

  「測定初期位置」にレンズを保持することを規定する本件発明２－１

も、「加工初期位置」にレンズを保持することを規定する本件発明２－

２も、共に、加工対象物の端部（切断予定ラインの一端部）において、

レンズを一定の高さ（「測定初期位置」であるとともに「加工初期位置」

でもある高さ）に保持し、第一のレーザ光（加工用のレーザ光）の集光15 

点を加工対象物の内部に照射して改質領域を形成することが想定されて

いる（本件明細書等２の【００４５】、【００４６】、【００５９】、

【００６０】、【図４】）。 

本件明細書等２では、加工対象物の端部（切断加工ラインの一端部）

に改質領域を形成する態様が記載されているが（【００３６】～【００20 

３８】、【００５８】～【００６１】、【００６９】、【００７０】、

図８、図１０等）、加工対象物の端部（切断加工ラインの一端部）に改

質領域を形成しない態様は一切記載されておらず、また、切断予定ライ

ンは、加工対象物の一端から他端まで設定されることが想定されている

（【００３９】～【００４１】、【００６０】、【図４】、【図８】25 

等）。 
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よって、本件発明２－１の構成要件Ｉにいう「加工対象物の切断予定

ラインに沿って・・・改質領域を形成する」は、レンズを測定初期位置

に保持した状態で切断予定ラインの一端部において改質領域を形成する

ことと、当該一端部における改質領域の形成後に、レンズを測定初期位

置に保持した状態を解除し、変位取得手段が取得した主面の変位に基づ5 

いてレンズと加工対象物との間隔を調整するように保持手段を制御して

改質領域を形成することを意味するというべきである。 

したがって、加工対象物の端部（切断予定ラインの一端部）において、

第一のレーザ光の集光点が加工初期位置（測定初期位置）で合わなかっ

たり、所望していないばらばらな位置に改質痕が形成されたとしても、10 

それは、切断予定ラインの一端部において改質領域を形成したことには

ならない。 

イ 被告製品（低追従）ＷＨでは、エッジオフ機能が設定されているから、

ウェハの端部で改質領域が形成されることはない。 

  また、被告製品（低追従）ＲＭにおいては、ベベル部分において改質領15 

域が形成されない（乙４３０）。 

被告製品（低追従）ＦＨにおいては、光量基準を設定したとしても、

切断予定ラインの一端部において改質領域が形成されない。被告製品

（低追従）ＷＨについて、光量基準を設定し、エッジオフ機能をオフに

した場合も同様である。 20 

よって、被告製品（低追従）は、構成要件Ｉや構成要件２Ｉを充足し

ない。 

【被控訴人の主張】 

   ア 本件発明２－１の構成要件Ｉには、加工対象物の一端部のことや切断予

定ラインの一端部のことは何も規定されていないから、控訴人が主張す25 

るような解釈は採用され得ない。 
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イ 前記(6)【被控訴人の主張】ウのとおり、被告製品において、ベベル部

分の改質領域は、低追従ＡＦが開始する前にも形成され得るものである

から、被告製品（低追従）において、ベベルのある加工対象物について

光量基準を設定するとともに、エッジオフ機能をオフにした場合、切断

予定ラインの端部において改質領域が形成されることはないとの控訴人5 

の主張は失当である。 

  (8) 争点２－６：被告製品は「制御手段」（構成要件Ｎ～Ｓ、２Ｎ～２Ｓ）を

備えるか（本件発明２－１、本件発明２－２に関して） 

   【控訴人の主張】 

    被告製品は、需要家が指定する制御を行うアプリケーションを設定して販10 

売されるから、各被告製品が備えているのは、需要家が指定した所定の制御

を行う「制御手段」のみである。その制御が、本件発明２の各構成を充足し

ないことは上述したとおりであるから、被告製品は、「制御手段」を備えて

いない。 

   【被控訴人の主張】 15 

    争う。 

  (9) 争点５：本件実施許諾契約の成否 

   【控訴人の主張】 

   ア 原判決は、本件業務提携契約の２条３項に、同契約の合意事項は調印者

名で調印された契約書によらなければ修正できない旨の記載があったこ20 

とを理由に、本件業務提携契約を修正又は変更するには、上記契約書そ

の他の書面が必要であるとし、本件でそのような書面が存在しないとし

て、本件実施許諾契約の成立を否定している。 

イ 本件業務提携契約の内容は、被控訴人が控訴人にＳＤエンジンを有償で

納入し、控訴人がステルスダイシング装置を製造販売すること（３条）、25 

ロイヤルティの支払（４条）、契約の有効期間は１年間とし、期間満了
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の３か月前までに被控訴人又は控訴人から書面による変更、解約の申し

出のないときは、同一条件で１年単位で更新が続くこと（６条）である

が、本件実施許諾契約はこれらを一切修正・変更するものではない。 

本件実施許諾契約について協議が行われた平成２６年１０月当時は、

被控訴人製ＳＤエンジンを搭載した控訴人のステルスダイサーの売上が5 

激減していた時期にあり、控訴人と被控訴人が共同開発予定であった被

控訴人製ＳＤエンジン搭載機による売上げを回復し得るようになるまで

の間、暫定的に控訴人製ＳＤエンジン搭載機を製造販売することを認め

るのは、被控訴人の利益を何ら侵害するものではなく、むしろ、共存共

栄をもたらすものである。 10 

ウ 原判決は、本件議事録が「東京精密と印字された」用紙に記載されたも

のであること、「鉛筆等の走り書き」であること、「メモ」であること

をもって、「契約書その他の書面」に該当しないとしている。 

しかし、「契約書その他の書面」は、当事者の意思表示の合致を証す

る書面であれば足り、一方当事者の名前が印字された用紙を用いて作成15 

してはならなないとか、手書きで作成してはならないといった法的根拠

は一切ない。 

エ 原判決は、本件議事録にライセンスの対象商品、販売先の記載がないこ

と、実施料の定めがないこと、仮にライセンス期間について記載されて

いるとしても、良いレーザエンジンができるまでという極めてあいまい20 

なものにとどまることを、確定的な意思表示があったとは認められない

理由としている。 

しかし、本件議事録には、「顧客を引き留めるためにも」控訴人製造

に係るＳＤエンジンを搭載したＳＤダイシング装置を売りたい旨記載さ

れているから、対象商品が控訴人製ＳＤエンジンを搭載したＳＤダイサ25 

ー、販売先が同装置に係る控訴人の顧客であることが明らかである。 



37 

 

実施料の額については、平成２６年１０月２３日の議事録（甲５９）

に、「今迄通りのロイアリティを支払う」と記載があるから、平成２４

年６月１１日に電子メール（乙１９）でのやりとりを通じて合意された

１台当たり●●●●円のロイヤルティがこれに当たる。なお、後記オの

とおり、平成２７年３月２５日の控訴人と被控訴人の会談に係る被控訴5 

人の社内報告書（甲６０）には、「ロイヤリティフィーの％については、

ｂ顧問及びｃ社長との面談時に現状と同額でＯＫと回答。」とある。 

「良いレーザエンジン」も当事者間では決してあいまいなものではな

く、本件実施許諾契約を受けて当事者間で行われた共同開発では、控訴

人は「１０９９ｎｍ ＳＤエンジン 要求性能」と題する文書において、10 

共同開発するエンジンが満たすべき指標を具体的に提示した（乙３４６、

３４７）。共同開発製品が世に出なかったのは、「良い製品」について

控訴人と被控訴人の見解が一致しなかったからではなく、被控訴人が共

同開発から撤退したからである。 

   オ 本件議事録は、平成２６年１０月８日、被控訴人からｄ副社長（代表取15 

締役でもある。）及びｅ部長、控訴人からｂ顧問（控訴人の前代表取締

役会長）及びｃ社長が出席するというトップ会談の場で作成され、全員

が署名し、被控訴人側にもコピーが渡された。 

   カ また、控訴人製エンジン搭載機の最初のサンプル機をサムスン社に納入

することになった際の平成２７年３月２５日、控訴人と被控訴人の会談20 

が行われたが、被控訴人の社内報告書（甲６０）には、 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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    との記載及び上記エに引用した記載があり、これらはいずれも本件実施許

諾契約が成立していることを前提とした記載である。 

また、被控訴人は、甲６０記載の面談の後、同月３０日に、「装置が

受注になり販売になった場合について」「⇒別途ロイヤリティ費をお支

払いいただき、ロイヤリティシール（プレート）を送付させていただき5 

ます」などと記載したメールを控訴人に送付したが、これは、サムスン

社に対するサンプル機１台に限らず控訴人製ＳＤエンジン搭載機を対象

とした実施許諾がなされていたことを裏付けるものである。仮に、控訴

人製ＳＤエンジン全体についての実施許諾がされたと認められないとし

ても、サムスン社向けの製品については実施許諾がされたものというべ10 

きである。 

さらに、ｅ部長らが、控訴人がＴＩ社に控訴人製エンジン搭載機を紹

介しているとの情報を得、その真偽を確かめるために、平成２７年６月

２９日に控訴人を訪問した際も、控訴人がＴＩ社に対する営業活動をあ

りのままに説明したのに対し、ｅ部長らは異議を述べず、かえって、面15 

談報告書（甲６２）では、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●としている。 

   キ 仮に、本件業務委託契約が存続していることが本件実施許諾契約の暗黙

の前提であり、本件業務提携契約が終了したときは本件実施許諾契約も20 

当然に終了するとしても、本件業務提携契約が終了した平成２９年９月

１８日までに受注した被告製品については、侵害品に当たらない。 

    【被控訴人の主張】 

     争う。 

     控訴人の主張は、本件業務提携契約の修正又は変更に契約書その他の書25 

面が必要とされていることと相容れない。 
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  (10) 争点６－１－１：特許法１０２条２項の適用の可否 

   【被控訴人の主張】 

   ア 原判決は、「特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば

利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法１０２

条２項の適用が認められる」と正当に判示しながら、特許権者である被5 

控訴人において販売するＳＤエンジンが、侵害品であるＳＤダイサーの

部品に相当するもので、ＳＤダイサーとは需要者を異にするものであり、

市場において競合関係に立たないとして、特許法１０２条２項の適用を

否定した。 

   イ しかし、特許権者が販売する部品を用いて生産された完成品と、侵害者10 

が販売する完成品とは、同一の完成品市場の利益をめぐって競合してお

り、いずれにも同じ機能を担う部品が包含されている。そうすると、完

成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者

による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡

行為を介して、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係に15 

あるといえるから、特許権者が部品を販売し、侵害者が完成品を販売し

ている場合においても、特許法１０２条２項の適用は否定されない。 

本件でいえば、控訴人が被告製品（控訴人製のＳＤエンジンを搭載し

たもの）を製造販売しなければ、被控訴人は、ＳＤダイサーの二大メー

カーであるディスコ社と控訴人に対し、各業務提携契約（ライセンス契20 

約）に基づき、ＳＤダイサーに必須の部品であるＳＤエンジンを販売し

得たとの客観的状況が存在するのであるから、「特許権者に、侵害者に

よる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事

情が存在する場合」といえる。 

原判決は、本件のような場合、侵害品の市場においては、侵害品の代25 

わりに部品が購入されるものとはいえないのに、特許権者に、侵害者に
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よる特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事

情が存在するものと認めるのは、明らかに特許権者が受けた損害の額以

上の額を推認することになると判示するが、ＳＤダイサーの販売による

利益の額全体について１０２条２項の推定が及ぶと解しても、特許権者

である被控訴人がＳＤダイサーの部品であるＳＤエンジンのみを製造販5 

売していることが、部分的な推定覆滅事由になるのであり、これも考慮

すれば、特許権者が受けた損害の額以上の金額を損害として認めること

にはならない。 

また、原判決は、①海外にＥＯ社等の競合他社が存在すること、②サ

ムスン社が特定のメーカー１社のみからＳＤダイサーを購入しないこと10 

を基本方針としており、当該２社も時期により変動していること、③Ｔ

Ｉ社が控訴人製のＳＤダイサーのみを購入しており、被控訴人からＳＤ

エンジンを購入した実績がないことから、エンドユーザにおいて、控訴

人からＳＤダイサーを購入していなければ、代わりにディスコ社からＳ

Ｄダイサーを購入するという関係が直ちに成り立つとはいえないとして15 

いるが、①海外のＥＯ社等の競合他社は、被控訴人が海外において保有

する特許権を侵害することなく、ＳＤダイサーを製造販売することは困

難であったのであり、実際、サムスン社は、●●●●●●●●●●●●

●●●●●●を理由に、平成２８年４月以降、ＥＯ社からＳＤダイサー

を購入していないこと（甲１４４の１・２）、②サムスン社は、平成２20 

８年４月以降は、ＳＤダイサーを、専らディスコ社と控訴人の２社から

購入していたところ、ディスコ社も控訴人も、被控訴人との業務提携契

約により、控訴人からのみＳＤエンジンを購入する義務を負っていたこ

と、③ＳＤダイサーは、平成２８年３月以降は、世界的に見ても、ディ

スコ社と控訴人の２社のみが製造販売していたことに鑑みれば、ＴＩ社25 

は、仮に控訴人から被告製品を購入することができないとしたら、これ
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をディスコ社から購入したはずであることからすると、エンドユーザに

おいて、控訴人からＳＤダイサーを購入していなければ、代わりにディ

スコ社からＳＤダイサーを購入するという関係があることは明らかであ

る。 

ウ 知財高裁平成２５年２月１日判決（平成２４年（ネ）第１００１５号、5 

ごみ貯蔵機器事件大合議判決）、知財高裁令和元年６月７日判決（平成

３０年（ネ）第１００６３号、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判

決）とも、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば

利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法１０２

条２項の適用が認められるとし、特許権者の製品が侵害品と需要者を共10 

通にし、市場において直接の競合関係に立つことが、特許法１０２条２

項適用の要件であるとはされていない。 

     知財高裁令和４年１０月２０日判決（令和２年（ネ）第１００２４号、

椅子式マッサージ機事件大合議判決）は、同項の趣旨からすると、「特

許権者が、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場にお15 

いて、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたとい

う競合関係にある製品（以下「競合品」という場合がある。）を輸出又

は販売していた場合には、当該侵害行為により特許権者の競合品の売上

げが減少したものと評価できるから、特許権者に、侵害者による特許権

侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在す20 

るものと解するのが相当である。」と判示しているが、直接的には、市

場における直接の競合品を念頭に判示しているだけであり、直接の競合

品でなくとも、「市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は

販売することができたという競合関係にある製品」であれば、「侵害者

による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという25 

事情」が肯定されるのであるから、そのような場合に、特許法１０２条
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２項の適用を否定しているものではない。つまり、本件におけるＳＤダ

イサーと、ＳＤダイサーの中枢ユニットであり、ＳＤダイサーに必須の

部品であるＳＤエンジンとの関係であれば、同判決にいう「市場におい

て、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することができたという

（間接的な）競合関係にある製品」という関係が成立すると解される。 5 

   【控訴人の主張】 

   ア 被控訴人引用の椅子式マッサージ機事件大合議判決は、特許権者が、侵

害品と「需要者を共通」にする「同種の」「競合品」であって「市場に

おいて･･･競合関係にある製品」を輸出・販売していた場合に初めて、侵

害者が侵害品の輸出・販売により得た利益と同質の利益を特許権者が得10 

ることができたという一応の経験則が成り立ち、特許法１０２条２項に

よる推定が正当化されることを踏まえたものである。 

   イ 被告製品はＳＤダイサーであり、単にレーザの照射を行う機能だけでは

なく、レーザが加工対象物に照射される位置を測距用レーザ等を用いる

ことで正確に決定する機能、加工対象物であるシリコンを個々のチップ15 

にダイシング（割断）する機能等種々の機能を有し、ＳＤエンジン以外

の多数のハード部品、サブミクロン単位の精緻な動作を行う種々の機能

を実現可能にするためのソフトウェアを備えている。 

     被告製品の顧客において、ＳＤダイサーの代わりにＳＤエンジンを買う

者はいない。 20 

   ウ 被控訴人のＳＤエンジンの価額は約●●●●●円、被告製品の価額は約

１億円であることに照らせば、被告製品の販売によって得られた利益を

特許法１０２条２項により被控訴人の被った損害であると推定すること

の不合理性は明らかである。 

     被控訴人は、推定の覆滅がされるから不合理ではない旨主張するが、覆25 

滅の立証責任が侵害者側にあるとすれば、不合理であることに変わりは
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ない。 

(11) 争点６－１－２：特許法１０２条２項に基づく損害額 

   【被控訴人の主張】 

   ア 被控訴人が原審において侵害の対象として主張していた被告製品の販売

（№●●●●）に係る売上高のうち、オプション及びＲＭモジュールを5 

除いたものは、原判決別紙一覧表のとおりである。 

なお、被控訴人は、原審において、被告製品の売上高はオプション及

びＲＭモジュールを含めたものとして認定されるべき旨主張していたが、

控訴審において当該主張はしない。また、ＲＭモジュール付き被告製品

における本体の売上高についても、控訴人の主張のとおり、全体の●10 

●％であることを認める。 

原判決は、同表№１については、許諾があったとして損害算定の対象

から除いているが、本件業務提携契約上、被控訴人が控訴人に対し、Ｓ

Ｄエンジンを有償で販売した上で、控訴人が、当該ＳＤエンジンを搭載

したＳＤダイシング装置をエンドユーザに売却することとされ、その変15 

更には調印者名で調印された契約書を要するとされているとされている

ことと整合しない。原判決は、被控訴人が、３月３０日のメール（乙２

０）で、今回のサンプル出荷に限っては、ロイヤリティの支払が不要で

あるが、装置が受注となり、販売に至った場合には、別途ロイヤリティ

の支払が必要であるとしたことから、許諾を肯定しているが、サンプル20 

機そのものは返還され、被告製品が新たに納入されているのであるから、

不当である。 

イ 被控訴人は、当審において、特許権侵害の対象取引として、原判決別紙

一覧表のほか、令和４年６月１日に販売された被告製品（低追従）の主

張を追加する（乙５２７）（以下、この取引を単に「№●●」といい、25 

原判決別紙一覧表記載の№●●●●の取引も同様に表記する。）。販売
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先は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、機種名は、

●●●●●●●●●●●●、売上金額は●●●●●●●●●●●円、売

価に占める本体の金額は●●●●●●●●●●円である。 

この販売時期には、本件特許権１は存続期間満了（令和３年９月１３

日）により消滅しているが、本件特許権２はなお存続しているから、№5 

●●の販売は本件特許権２を侵害する。 

仮に、被告製品（低追従）が本件特許権２を侵害しないとしても、本

件特許権１の侵害が認められる。上記存続期間満了日より前の令和３年

３月１９日に控訴人に部品が納入されており、また、乙３７９には同年

２月か３月に受注し、５月１５日納入を目指していたとあるから、遅く10 

とも上記受注の前には譲渡の申出があったと解されるからである。 

ウ 控訴人は、被告製品における半期ごとの経費が乙５２８のとおりである

と主張しているところ、販売手数料、販売変動費、試作品製造・改良費

を控除することについては争い、その余は認める。 

販売手数料は控訴人のグループ会社に対する手数料であり、何のため15 

に必要なのか不明である。 

販売変動費は、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった

費用であることを裏付ける客観的な証拠がない。 

試作品製造・改良費については、被告製品の製造販売に直接関連して

追加的に必要となる費用ではない。 20 

エ 被告製品の販売による利益の額全体について特許法１０２条２項の推定

が及ぶが、特許権者である被控訴人がＳＤダイサーの部品であるＳＤエ

ンジンのみを製造販売していることが、部分的な推定覆滅事由になるこ

とは、上述のとおりである。 

  本件特許は、ステルスダイシング技術に関する重要な特許であるところ、25 

水をかけながら切断することが困難なＭＥＭＳ用ウェハ、高いチップ強
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度を要求されるフラッシュメモリ用ウェハ、微小サイズチップ又は特殊

形状チップが形成されたウェハは、ブレードダイサーで切断することは

できないため、技術上の価値が高い。ＳＤダイサー（定価●●●●●●

●円、販売価額●●●●●円～●●●●●●●円）とブレードダイサー

（定価●●●●●円）では、定価において●倍、売価において●倍～●5 

倍以上の価格差が存在するが、ＳＤダイサーとブレードダイサーでは、

そのプラットフォームの基本的構成に差異はないことに鑑みれば、この

価格差こそがＳＤエンジンの価値そのものといえる。 

  ＳＤエンジンを除いた、ＳＤダイサー用のプラットフォームの製造原価

は、高くとも●●●●●円程度である（甲２０８の１～４）。 10 

  これに対し、被控訴人の控訴人に対するＳＤエンジンの販売価額は、例

えば７００ＳＰＨについていえば、●●●●●円であり、いかにＳＤダ

イサーの中で、ＳＤエンジンの価値が高いかがわかる。なお、控訴人は、

ＳＤエンジンの販売価額として被控訴人から●●●●●円との申出を受

けた旨主張するけれども、同価額は●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●がなされ

たことはない。 

  また、本件訂正発明１は、ステルスダイシング技術の中核的技術思想を

具現化するものであって、代替技術も存在せず、重要性が極めて高いも

のである。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

が記載されているとおり、光量基準による本件発明２は、ＳＤダイサー25 

の主な切削対象であるメモリの生産において必須の技術である。 
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  以上の事情に鑑みれば、覆滅率は２５％と解するのが相当である。なお、

以上は、侵害者の利益の額全体に特許法１０２条２項の推定が及ぶとの

解釈に立脚したものであるが、１０２条２項の侵害行為により得た利益

の額を被告製品全体の利益の額の７５％であると選択的に主張する（損

害額は同一である。）。 5 

オ 以上を前提とすると、損害額合計は●●●●●●●●●●●●円、弁護

士費用相当損害合計は●●●●●●●●●●円となる。 

遅延損害金の起算点は、№１～３３については平成３０年１１月１日

（不法行為の後の日）、№３４以降については販売された月の末日であ

る。他の計算方法による場合に関しても同様である。 10 

   【控訴人の主張】 

   ア №４７の取引は、令和３年２月に●●●が控訴人に発注し、同年８月３

１日に製品として完成したが、本件特許１の存続期間満了後である同年

１１月１１日に控訴人外国現地法人が控訴人に発注し、同月２６日控訴

人が控訴人外国現地法人に横浜港において引き渡した。●●●が令和４15 

年１月１８日、控訴人外国現地法人にこれを発注し、●●●は同月２５

日控訴人への発注を解除し、同製品は同年２月、控訴人外国現地法人か

ら●●●に納入された。本件特許１の存続期間である令和３年９月１３

日までの No.●●に係る行為のうち、製造のみが、本件特許１に係る実施

行為として、特許権侵害を構成する。令和３年２月の控訴人による●●20 

●からの受注行為は、令和４年１月２５日に解除されているから、解除

の遡及効により当該行為は遡ってなかったものとなり、実施行為には該

当しない。 

№●●の取引は、令和３年３月に●●●が控訴人に発注し、本件特許

１の存続期間満了後である同年１０月１５日に製品として完成したが、25 

同年１１月１１日に控訴人外国現地法人が控訴人に発注し、同月２６日
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控訴人が控訴人外国現地法人に横浜港において引き渡した。●●●が令

和４年５月２７日、控訴人外国現地法人にこれを発注し、●●●は同月

２９日控訴人への発注を解除し、同製品は同年６月、控訴人外国現地法

人から●●●に納入された。本件特許１の有効期間である２０２１年９

月１３日までの No.●●に係る行為のうち、本件特許１に係る実施行為と5 

して、特許権侵害を構成するものはない。被控訴人は譲渡の申出があっ

た旨主張するが、具体的な行為が特定されていない。 

   イ 控訴人が控訴人の海外現地法人に支払う販売手数料は、海外現地法人に

よる販促、顧客への納品・設置等のサポートに対する対価として、個々

の製品ごとに、所定のレートにより算出して支払われるものであり、被10 

告製品の販売に当たり直接必要となる経費である。 

「販売変動費－１」は、被告製品の支払運賃や梱包に関するものであ

り、販売変動費－２」は、広告費、販売促進費、サービス費からなる被

告製品の販売に当たり直接必要となる経費である。 

また、控訴人は、常時、費用を投じて試作品の製造と評価を繰り返す15 

ことで、顧客の求めるレベルを達成しているのであるから、試作品製

造・改良費は、被告製品の販売に直接関連して必要となる費用である。 

   ウ 仮に特許権者が特許発明の実施品の部品を製造販売しているにすぎない

場合にも特許法１０２条２項が適用されるとしても、特許権者が完成品

に組み込まれる前の部品を販売することにより得られたはずの利益の範20 

囲で推定を受けるにとどまる。 

被控訴人が控訴人に販売するＳＤエンジンの価額は●●●●●円であ

り（乙３３９）、被告製品の価額は１億円程度であるから、被告製品の

額に●●％を乗じるのが相当である。被控訴人は、ＳＤエンジンの価額

が●●●●●円である旨主張するが、ディスコ社や控訴人への販売実績25 

の一部を恣意的に選択したものにすぎない。 
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エ 競業他社の存在、顧客との関係や積極的な営業活動等の営業努力、被告

製品における他の技術的特長（シリコンウェハの透過率がほどよい、亀

裂を生むためのパワーを内部に集約しやすい、デバイスへのダメージが

少ない、加工スピードも調整できる等）、被控訴人が控訴人に他の特許

権に基づいて損害賠償を請求していることを考慮すれば、推定覆滅割合5 

は８９％を下らない。 

     特に、本件特許２は、特許第４５０９５７８号（乙３０６、別件特許）

と同日に出願され、両特許に係る各発明の技術的特徴は実質的に同一で

あるところ、同一の被告製品の製造販売行為について、別々に特許権侵

害訴訟を提起し、別件特許に係る特許権に基づく請求は、東京地裁平成10 

３０年（ワ）第２８９３１事件として係属し、その控訴事件は知財高裁

第２部に係属している（令和５年（ネ）第１００３７号）。少なくとも

このような場合、それぞれの訴訟で、認定される損害を２分の１とする

のが相当である。 

   オ 控訴人は、令和５年１月２０日、本件仮払をしており、同日以降の遅延15 

損害金は発生しない。 

(12) 争点６－２－１：特許法１０２条１項の適用の可否 

   【被控訴人の主張】 

   ア 原判決は、「特許権者等が『侵害行為がなければ販売することができた

物』とは、侵害品と需要者を共通にする同種の製品であって、市場にお20 

いて、侵害者の侵害行為がなければ販売等することができたという競合

関係にある製品をいうものと解するのが相当である」とした上で、特許

権者である被控訴人が販売する製品（ＳＤエンジン）は、侵害品である

ＳＤダイサーの部品に相当するものであり、ＳＤダイサーとは需要者を

異にするため、市場において競合関係に立つものではない旨判断した。 25 

しかし、知財高裁令和２年２月２８日判決（平成３１年（ネ）第１０
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００３号、美容器事件大合議判決）は、「特許権者等が『侵害行為がな

ければ販売することができた物』とは、侵害行為によってその販売数量

に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競

合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」と判示しており、「侵

害品と需要者を共通にする同種の製品」などとは述べていない。 5 

イ 完成品市場における部品相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権

者による部品の販売行為は、当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲

渡行為を介して、侵害品（完成品）の譲渡行為と間接的に競合する関係

にあるといえるといえることは、前記(10)【被控訴人の主張】のとおり

である。 10 

   【控訴人の主張】 

   ア 特許法１０２条１項は、特許権者は特許製品を市場で独占的に販売する

ことができる地位にあるから、侵害品が販売されなかったとすれば、こ

れに代替できる製品は特許権者のみが販売できたはずであり、特許権者

は、自己の製品の単位数量当たりの利益額に侵害品の譲渡数量を乗じた15 

額の利益を得られるはずであったとの一応の経験則を前提に立法された

ものである。したがって、「侵害行為がなければ販売することができた

物」とは、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者の製品でなけ

ればならず、特許権者が、「需要者を共通にする同種の競合品であって、

市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売することがで20 

きたという競合関係にある製品」を販売していた場合にのみ適用される。 

イ 被控訴人が販売するＳＤエンジンの需要者は半導体製造装置の製造業者

であるのに対し、被告製品の需要者は半導体製造業者であり、需要者及

び市場が異なり、ＳＤエンジンは、ＳＤダイサーと市場において競合関

係に立つ製品ではないから、本件に特許法１０２条１項は適用されない。 25 

(13) 争点６－２－２：特許法１０２条１項に基づく損害額 
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   【被控訴人の主張】 

   ア 被控訴人製ＳＤエンジンの限界利益は以下のとおりである。 

     控訴人は、被控訴人製ＳＤエンジンの販売額を●●●●●円と主張する

が、これが失当であることは前記(11)【被控訴人の主張】エのとおりで

ある。 5 

     また、原判決は、被控訴人製ＳＤエンジンの原価について、被控訴人の

システムに記録されている原価データのスクリーンショット（甲１４２）

の信用性を否定するので、甲２０１、２０２を提出する。 

(ｱ) 控訴人製ＳＤエンジン８００ＤＳ一式の限界利益 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10 

●●●●●● 

(ｲ) ８００ＤＳ交換用ＬＤモジュールの限界利益 

          ●●●●●●●●● 

(ｳ) 被控訴人製ＳＤエンジン１０００ＤＳ一式の限界利益 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●● 

(ｴ) １０００ＤＳ交換用ＬＤモジュールの限界利益  

          ●●●●●●●●● 

   イ №●●●●●●●の被告製品●●台は、８００ＤＳと競合するＮＳ９０

０搭載機である。 20 

これらの販売による被控訴人製ＳＤエンジン８００ＤＳ一式の逸失

利益は、●●●●●●●●●●である。 

        ●●●●●●●●●●×●●台＝●●●●●●●●●●円 

また、８００ＤＳが一台販売されれば、導入後●●年は使用されるこ

とになるが、その間、●年おきに計●回、交換用ＬＤモジュールを販売25 

することになるので、これらの販売による交換用ＬＤモジュールの逸失
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利益は、●●●●●●●●●●●円である。 

  ●●●●●●●●●円×●●台×●個＝●●●●●●●●●●円 

   ウ №●●●●●●●●●●●の被告製品●●台は、１０００ＤＳと競合す

るＮＳ９０１搭載機である。 

     これらの販売による被控訴人製ＳＤエンジン１０００ＤＳ一式の逸失利5 

益は、●●●●●●●●●●●円である。 

        ●●●●●●●●●円×●●台＝●●●●●●●●●円 

     また、１０００ＤＳが一台販売されれば、導入後●●年は使用されるこ

とになるが、その間、●年おきに計●回、交換用ＬＤモジュールを販売

することになるので、これらの販売による交換用ＬＤモジュールの逸失10 

利益は、●●●●●●●●●●●円である。 

       ●●●●●●●●円×●●台×●個＝●●●●●●●●●●●円 

   エ №４８の被告製品は、ＮＳ９０１搭載機であり、これに関する被控訴人

製ＳＤエンジンの単位数量当たりの利益は、上記ア(ｳ)及び(ｴ)の合計額で

ある●●●●●●●●●円を下ることはない。 15 

   オ 上記弁護士費用相当額●●●●●●●●●●●円を加えると、●●●●

●●●●●●●円となる。 

   【控訴人の主張】 

   ア 被控訴人主張の被控訴人製ＳＤエンジンの販売額が失当であることは前

記(11)【控訴人の主張】ウのとおりである。 20 

     また、甲２０１、２０２は、原価の予測値を示すにすぎないので、被控

訴人製ＳＤエンジンの原価の根拠とはならない。 

イ 被控訴人製ＳＤエンジンの販売に伴い交換用ＬＤモジュールが販売され

ることを示す証拠はない。 

ウ 特許法１０２条１項１号かっこ書きの「その全部又は一部に相当する数25 

量を当該特許権者・・・が販売できないとする事情」は特許法１０２条
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２項の推定覆滅事由と同じであり、前記(11)【控訴人の主張】エの主張

を援用する。 

  また、本件訂正発明１は従来技術に対して特徴的部分はないこと、ディ

スコ社の販売するＳＤダイサーに搭載された控訴人製ＳＤエンジンは本

件発明２の実施品ではないことから、その顧客吸引力は限定的である。 5 

(14) 争点６－２－３：特許法１０２条３項に基づく損害額 

   【控訴人の主張】 

   ア 原判決は、被控訴人の営業方針が、ＳＤエンジンの販売を大前提として、

当該販売とＳＤ技術関連特許に関する特許発明のロイヤリティの支払を

不可分一体の条件とするものであることを理由に、ＳＤエンジンの販売10 

による利益を実施料率に含めて算定しているが、これらが「不可分一体」

であるとまで評価する根拠となる約定は存在せず、かえって、本件業務

提携契約上、ＳＤエンジンの価額にロイヤリティが含まれないことが明

文で定められていることに照らせば、原判決の判断は不当である。 

また、原判決は、被控訴人が得ていたＳＤエンジンの販売利益とロイ15 

ヤルティの合計額をはるかに上回る３０％もの実施料率による損害賠償

を認めているが、これは差額説からは説明がつかない。しかも、ＳＤエ

ンジンを販売した場合には、販売者の側に、検収条件、品質保証、アフ

ターサービス等の条件が付されるほか、製造物責任その他様々な債務を

負い、それも含めて販売額が決定されている。ＳＤエンジンを販売しな20 

い場合にはそのような義務を負うことはないにもかかわらず、販売利益

をそのまま実施料率に含めることは許されない。 

イ 本件業務提携契約の際に合意された係争特許を含むステルスダイシング

技術に係る特許権（●●件）の実施料率は、当初●％であり、その後、 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 25 

●●●●●●●●●●●●●●ため、●●●％に減額されている。 



53 

 

帝国データバンクの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の

在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルテ

ィ料率に関する実態把握～」（乙４８２）では、半導体の分野での国内

アンケート結果は報告されていないものの、外国における半導体分野の

市場料率データは、米国では５．１％、ドイツでは３．４％とされてい5 

る。また、「精密機器」の分野の国内アンケート結果は、３．４％であ

る。 

原判決の認定した料率が非常識なものであることは明らかである。 

ウ 原判決は、本件訂正発明１が、ステルスダイシング技術の中核であると

するが、本件訂正発明１は、構成要件Ｅの内容からして、ステルスダイ10 

シング技術の存在を所与の前提として、厚さ方向に２層の改質領域を設

けることに限定した改良発明である。 

  また、被控訴人製ＳＤエンジンを搭載したディスコ社製ＳＤダイサーも、

被告製品も、座標基準によっており、本件発明２の実施品ではない。仮

に納品後に顧客が設定変更を行う潜在的可能性があることをもって本件15 

特許権２の侵害であるとの認定がなされるとしても、本件発明２の技術

的価値は極めて低いものというべきである。 

   エ 控訴人の営業部門は、顧客に対し、幅広い半導体製造装置を扱っている

ことを強調した営業活動を行い、実際にも、多くの顧客にそれら複数の

工程に係る装置を販売している。被告製品は、顧客の被告の技術力への20 

信頼・評価と、これらの顧客との良好な関係を踏まえた控訴人による顧

客への営業活動が効を奏した結果、販売に至ったものが非常に多い。 

     控訴人の開発したレーザエンジンは、レーザの波長がレーザ加工領域の

形成に適しており、数々の技術的特徴を有している。 

   オ 本件実施許諾契約の成否に関して主張した事情に加え、被控訴人は、控25 

訴人が控訴人製レーザエンジンを搭載した装置の開発をしていることを
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認識していたにもかかわらず（甲６２～６４、乙３２２）、控訴人に対

し、その開発を止めるよう要請するか、少なくとも、開発をしたとして

も販売は許さないとの意思を明確に表示することもせず、漫然と、１年

以上にわたり、控訴人製レーザエンジンを搭載した装置の開発を許容し

てきたことによれば、控訴人が、被控訴人が控訴人製レーザエンジンを5 

搭載した装置の販売についてライセンスする意思を有していると認識し

たことには合理的理由がある。また、被控訴人が、突如態度を一変させ、

控訴人が懸命に進めていた控訴人専用の被控訴人製レーザエンジンの開

発を棚上げしたこと（乙１７１等）について、控訴人が被控訴人にはラ

イセンス契約を解除する合理的理由がないと判断し、控訴人製レーザエ10 

ンジンを搭載した被告製品の販売を継続したことには汲むべき事情があ

るといえ、実施料率の認定において料率を下げる方向に考慮されるべき

である。原判決が故意責任を認めたことは不当である。 

   カ 以上によれば、本件各特許権の実施料率が、当事者間で合意した特許１

件あたりの実施料である●●●●●●（本件特許権１及び２の合計で●15 

●●●●●●を超えることはない。 

   【被控訴人の主張】 

   ア 原判決の判断枠組は基本的には正当であり、英断であるといえる。 

ただ、前述のとおり被控訴人製ＳＤエンジンの原価の認定に関し誤り

がある。 20 

また、原判決が被控訴人の業務提携契約（甲１４３）に規定する違約

金の料率３５％を考慮していないのは不当である。甲１４３は、その文

言上、ライセンス条件に違反し、被控訴人の特許権を侵害する装置の販

売に対する違約金の定めであり、特許法１０２条４項の趣旨からも考慮

されるべきである。 25 

その他、本件各発明の内容及び重要性、控訴人の権利侵害の悪質性に
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鑑みれば、実施料相当損害の料率は、３５％と認めるのが相当である。 

イ 被控訴人が本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額は、

№●●●●について、売上高●●●●●●●●●●●●円の３５％相当

額である●●●●●●●●●●●●円、№●●について売上高●●●●

●●●●●●●円の３５％相当額である●●●●●●●●●円であり、5 

合計は●●●●●●●●●●●●円である。これに弁護士費用相当額●

●●●●●●●●●●円を加えると、●●●●●●●●●●●●円とな

る。 

(15) 争点６－２－４：推定規定によらない損害賠償請求の成否及び損害額 

   【被控訴人の主張】 10 

   ア 原判決は、被告製品が１台販売されたことにより、ディスコ社製のＳＤ

ダイサーの販売数量が１台減少するという関係にあることが認められな

いから、控訴人の侵害行為と、ディスコ社のＳＤダイサー及びこれに組

み込まれる被控訴人製ＳＤエンジン一式の販売減少とは、民法７０９条

にいう相当因果関係があるものとまで認めることはできないと判断した。 15 

しかし、控訴人がサムスン社へ新規にシリコンウェハ用ＳＤダイサー

の販売をした平成２８年４月以降（№２以降）現在までの期間において

は、シリコンウェハ用ＳＤダイサーを販売していたのは、控訴人とディ

スコ社の二社のみであったこと等を考慮すれば、控訴人による被告製品

の製造販売により、その数量について被控訴人が被控訴人製ＳＤエンジ20 

ンを販売することができず、利益を失ったとの相当因果関係が認められ

る。 

イ 特許法１０２条１項に基づく前記イ～エの損害に、１台当たり３００万

円のライセンス料を加え、さらに弁護士費用相当額●●●●●●●●●

●●円を加えると、●●●●●●●●●●●●円となる。 25 

【控訴人の主張】 
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 控訴人の侵害行為と、控訴人製ＳＤエンジン一式の販売減少との因果関係

を否定した原判決の判断は相当である。 

 なお、不法行為に基づく損害賠償請求について、ライセンス料を請求でき

る理由はない。 

(16) 争点７：不当利得の成否及び不当利得金の額 5 

   【被控訴人の主張】 

不当利得の額は、前記の特許法１０２条３項に基づく損害額（弁護士費

用相当損害を除く。）と同じ●●●●●●●●●●●●円である。 

(17) 争点９：民訴法２６０条２項に基づき返還すべき額に、受領日からの遅

延損害金を付すべきか 10 

   【控訴人の主張】 

   ア 控訴人は、仮執行宣言付判決である原判決に対して令和４年１２月１

６日に控訴を提起し、令和５年１月２０日に、被控訴人に対し、原判決

が認めた債務の全額（同日までの遅延損害金を含む。）を、原判決が履

行を命じた債務の存在を争いつつ、原判決が取消し又は変更されること15 

を解除条件とする留保付き弁済として支払った。 

     控訴人が被控訴人に対してなした支払は、民訴法２６０条２項の「仮

執行の宣言に基づき被告が給付したもの」に該当する。 

   イ 民訴法２６０条２項に基づく原状回復義務の内容は、仮執行の宣言に

基づき被告が給付したものの返還であり、不当利得に関する民法の規定20 

が類推適用され、債務者の保護に厚い民法７０４条に基づき、金銭の場

合は、返還すべき範囲に給付受領後の利息も含まれるものというべきで

ある。 

     最高裁判所平成２２年６月１日第三小法廷判決・民集６４巻４号９５

３頁を始めとして、強制執行によらず、原判決の仮執行宣言に基づき控25 

訴人から被控訴人に対して弁済として金銭が支払われた事案においても、
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支払われた金銭及びその給付の翌日から返還済みまで民法所定の割合に

よる遅延損害金の支払が認められた事例が多数存在する。 

   ウ 控訴人は、令和５年１２月２１日の弁論準備手続期日において、認容

見込額を、遅延損害金を含め９億６０４６万５４９９円とする心証開示

を受けている。 5 

     そこで、これと、被控訴人に支払った額との差額である７億９４７５

万８６６６円について、給付日の翌日以降支払済みまで年３分の割合に

よる金員を付して支払うことを求める。 

   【被控訴人の主張】 

   ア 控訴人代理人は、令和５年１月１６日、被控訴人代理人に対し、控訴10 

人が原判決が取消又は変更されることを解除条件として原判決の認容額

の弁済をし、判決確定後に、確定判決により支払いが命ぜられる額と弁

済額を比較して差額分の支払い等の調整をするとの内容を含む覚書を締

結したいとの連絡をしてきた。これに対し、被控訴人は、覚書の締結を

拒絶するとともに、留保付きの弁済を適法な弁済の申し出と考えること15 

はできないが、控訴人が当該弁済を最終的な紛争解決の意思としてする

ということであれば、本件の紛争を全面的に解決する最終的な和解契約

の提案とその先履行の弁済としてなら受入れ可能との考えを伝えた（甲

２２５）。しかし、控訴人代理人は、同月２０日、被控訴人代理人に対

し、弁済は予定通り行う旨を連絡し、一方的に支払がされたものである。 20 

イ 給付した金銭の利息は文言上民訴法２６０条２項の「仮執行の宣言に

基づき被告が給付したもの」とは言い難いこと、民法上、金銭の返還に

伴って、当事者間の合意によらず利息が発生する場合はその旨が明記さ

れているが（民法５４５条２項、６４７条、６６９条等）、民訴法２６

０条２項では利息の支払が明記されていないことから、金銭受領後の利25 

息の請求権は、「給付したものの返還」に含まれるものではなく、損害
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賠償請求として認められる場合にのみ付される遅延損害金と解すべきで

ある。 

そして、同項における損害賠償責任は、仮執行宣言が職権でなされる

こともあることに鑑みれば、仮執行宣言が付されたこと自体によるもの

ではなく、仮執行宣言を利用して強制執行をしたことによるものである5 

と解されるから、損害賠償義務が発生するためには原告が執行に着手し

たことを要するというべきである。 

同項の趣旨は、原告が判決未確定の間に仮執行をするという特別な利

益を与えられていることに対応して、判決が変更された場合、仮執行を

利用した原告に対し、被告が仮執行により被った不利益を回復させる義10 

務を課することとするのが公平に適するというものであることに鑑みて

も、原告が仮執行を利用したと評価できない場合には、同項の趣旨に照

らして損害賠償義務を否定するべきである。 

本件では、被控訴人は、仮執行の条件とされた１０億円の担保の提供

もしていないのであり、損害賠償義務を負わない。 15 

なお、控訴人引用に係る最高裁判所判決は、被上告人が上告人に対し、

原判決に基づく仮執行を行う予定であることを通告したために、上告人

が被上告人に対して仮執行宣言に基づく給付を行った事案である。 

   ウ 被控訴人は、原判決が主文３項で支払を命じた損害賠償請求権が存在す

ると認識していたのであるから、少なくとも悪意の受益者ではない。 20 

   エ 以上のとおりであって、被控訴人は、本件振込金のうち控訴審における

減額部分に対応する部分について、少なくとも本件振込日の翌日から控

訴審判決の言渡し日の翌日までの遅延損害金の支払義務を負うことはな

いというべきである。 

第５ 当裁判所の判断（侵害論） 25 

 １ 争点１（被告製品の本件訂正発明１の技術的範囲の属否）について 
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   当裁判所は、原審が本件発明１（本件訂正前）に基づいて判断したのと同様

の理由により、被告製品は本件訂正発明１の技術的範囲に属するものと判断す

る。その理由は、下記のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を

加えるほか、原判決「事実及び理由」第４の２～７（２６９頁～３０９頁）の

とおりであるから、これを引用する。 5 

  (1) 争点１－１（構成要件Ａ、Ｄの「改質領域」の形成）について 

   ア 控訴人は、被告製品により加工されたシリコンについてボイド周辺領域

とボイド上方領域が単結晶シリコン領域によって隔てられていることか

ら、両者を分けて「溶融処理領域」であるか否かを検討すべきであるこ

とを前提に、被告製品により加工されたシリコンのボイド周辺領域に改10 

質領域があったとしても、切断の起点となるものではなく、ボイド上方

領域にあり、単結晶構造のままである転位部分である旨主張する。 

     しかし、本件訂正発明１は、加工対象物の内部に集光点を合わせてレー

ザ光を照射することにより、加工対象物の内部に改質領域を形成するこ

とができることを本質とするものであり、１回のレーザ光の照射により15 

形成された改質領域を分断して理解するのは相当でない。また、甲３１

によれば、被告製品によりシリコンウェハ内部に形成されたレーザ加工

領域には、高転位領域が存在し、これが切断の起点となっていることが

認められ、このこと自体は争いがないのであるから、この高転位領域が

溶融処理領域であるか否かを検討すれば足りる。 20 

     ここで、本件明細書等１の【００２７】には、溶融処理領域について、

「溶融処理領域とは一旦溶融後再固化した領域、溶融状態中の領域及び

溶融から再固化する状態中の領域のうち少なくともいずれか一つを意味

する。また、溶融処理領域は相変化した領域や結晶構造が変化した領域

ということもできる。また、溶融処理領域とは単結晶構造、非晶質構造、25 

多結晶構造において、ある構造が別の構造に変化した領域ということも
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できる。つまり、例えば、単結晶構造から非晶質構造に変化した領域、

単結晶構造から多結晶構造に変化した領域、単結晶構造から非晶質構造

及び多結晶構造を含む構造に変化した領域を意味する。加工対象物がシ

リコン単結晶構造の場合、溶融処理領域は例えば非晶質シリコン構造で

ある。」（【００２７】）と定義されているので、これらに該当するか5 

どうかを検討すべきことになる。 

甲３３（Ｆｉｇ．１５等）によれば、レーザが照射された範囲におい

て、ボイド及びその上の部分に高転位密度層が形成されること、ボイド

の上の部分においては、部分的に溶融・再凝固して多結晶化すること、

甲３２、９６（Ｆｉｇｕｒｅ．４等）によれば、レーザ焦点のイメージ10 

ライン内が溶融領域となること、最終的にボイド空間から分離した上方

溶融領域は高密度であり、完全に再結晶できず、溶融領域の一部が非晶

質（アモルファス）のままとなることがわかり、甲７６の２(Ｆｉｇ．２

等)によれば、ボイドに隣接する全てを再結晶化する際に、溶融シリコン

が再結晶化シリコンによって閉じ込められ、閉じ込められた溶融シリコ15 

ン領域は、より密度の高い固体領域（無秩序化領域）に転換し、機械的

な歪/応力を発生させ、クラックを形成するとの知見が認められる。そう

すると、ステルスダイシングによるシリコンウェハの加工により、ボイ

ドの上の部分には、部分的な溶融・再凝固による多結晶化領域や、アモ

ルファス領域が形成される他、再結晶化シリコンにより閉じ込められた20 

溶融シリコンが再度固化し、高転位密度層になって切断の起点となると

いうことになる。 

  そして、原判決「事実及び理由」第４の２(2)の認定するとおり、被告

製品によりシリコン内部に形成されたレーザ加工領域においては、主と

してシリコンの単結晶構造が維持されているものの、一部において、ア25 

モルファスが存在することが認められ、また、上記知見に鑑みると、多
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結晶化シリコンに閉じ込められた、完全に再結晶していない高密度の溶

融シリコンが再固化して高転位層を形成し、切断の起点となっているも

のと認められる。アモルファスを含むボイド上方領域は、単結晶構造か

ら非晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域といえ、溶融処

理領域に該当する。 5 

 控訴人は、被告製品により加工されたシリコンにおいて切断の起点と

なっているのは転位部分であり、単結晶構造のままであって、結晶構造

が変化した領域には該当しない旨主張するが、転位部分が単結晶構造で

あるとしても、上記知見から、いったん溶融したものが再固化したもの

とみて矛盾はない。なお、シリコンにおいて、単結晶と接する領域がい10 

ったん溶融した後に再凝固するエピタキシャル成長という現象が存在す

ること、被告製品のように短時間のうちに急激な温度上昇と下降を生じ

させるレーザ加工において、エピタキシャル成長による再凝固の領域に

転位が生じていても矛盾がないことは、原判決が「事実及び理由」第４

の２(2)ケ(ｱ)に説示するとおりであるし、転位部分は単結晶構造から非15 

晶質構造及び多結晶構造を含む構造に変化した領域である溶融処理領域

内にあるから、溶融処理領域が切断の起点であると認めるのを妨げない。 

   イ 控訴人は、被告製品により形成されるボイドは溶融により形成されたも

のではなく、クーロン爆発によるものであるとして、乙４４７を提出す

るが、切断の起点が転位部分であってボイドではない以上、構成要件Ａ、20 

Ｄの充足論において直接関係する証拠とはいえないし、溶融が生じてい

るか否かという観点からみるとしても、乙４４７は、サファイア（Ａｌ２

Ｏ３）の集光フェムト秒レーザ加工の研究において行ったシミュレーショ

ンに基づくものであり、フェムト秒レーザによる加工（非熱的加工と呼

ばれる。）とナノ秒レーザによる加工とはその加工結果が異なること25 

（甲８０、８１、９５等）、サファイアの集光フェムト秒レーザ加工に
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より生じる現象とシリコンの集光ナノ秒レーザによる加工により生じる

現象が同一といえることを認めるに足る証拠も存在しないことに照らす

と、控訴人の主張を裏付けるには足りないものである。 

また、控訴人は、ａ教授が、控訴人からの改質層形成原理についての

質問に対し、改質層は、固体状態で高温となって、内部が高圧となり周5 

囲から引っ張られることで滑りが発生し亀裂が発生していること、ボイ

ドは溶けているのではなく、ボイドのところにあった原子が周りに押し

込まれて生じていることを明瞭に説明している旨主張して、乙４５５を

提出するが、乙４５５は、「２、高温領域とは何度からか？ ２０００

Ｋ～」、「改質層形成の原理のおさらい、熱衝撃を再度ご説明していた10 

だきたい。⇒固定状態で高温となって内部が高圧で周りが引張（２つ前

までのパルス）となり、滑りが発生し亀裂が発生していると考えてい

る。」、「ボイドは溶けているのか？⇒溶けていない。アブレーション

が起きている。ボイドのところにあった原子は周りに押し込まれている。

侵入型。」という簡単なやりとりで、加工対象物も特定されておらず、15 

「２つ前までのパルス」が何を意味するかも不明であり、控訴人の主張

を裏付けるには足りない。 

   ウ 控訴人は、控訴人の新たに行った実験・分析結果（乙４５２）によれば、

被告製品により形成されたレーザ加工領域は、アモルファスや多結晶で

はなく、単結晶のみで構成されている旨主張する。しかし、乙４５２は、20 

一観察面で単結晶のみが観察されたというものであるから、これをもっ

て、被告製品により形成されたレーザ加工領域は、アモルファスや多結

晶ではなく、単結晶のみで構成されていると解するには十分でない。 

控訴人は、仮に少量の多結晶やアモルファスが認められたとしても、

多結晶やアモルファスへの相転移メカニズムとしては、溶融後再固化の25 

ほかに、圧力誘起による可能性が考えられるとして乙４５３の意見書を



63 

 

提出するが、同意見書は、「東京精密社の試料において、ｐ－Ｓｉやａ

－Ｓｉが検出されたとしても、圧力誘起によるものであるのか、溶融後

の急冷凝固によるものであるのかの判別ができないことから、これらに

より、溶融後の急冷凝固にが生じたことが確認できたとはいえない。」、

「溶融は生じていないと仮定した場合は、圧力誘起により単結晶Ｓｉか5 

らｐ－Ｓｉやａ－Ｓｉへの相転移が生じたと考えるのが合理的である。」

（１～２頁）としており、溶融が生じていないことまでを確認するもの

でなく、溶融が生じていないことを仮定した場合に圧力誘起を可能性と

して示しているにすぎない。 

   エ 控訴人は、乙４４６を提出し、ボイドとボイド上方領域とが、隙間を挟10 

んで物理的に離れた場所で形成されていること、ボイド上方領域はボイ

ドの形成有無にかかわらず形成されることから、ボイドのシリコン原子

は、ボイド上方領域の形成に寄与していないと主張する。 

しかし、乙４４６は、「２枚のシリコンウェハを・・・貼り合わせ、

界面に２μｍ程度の隙間が生じたものを試料とし、下側のウェハ（Ｂ）15 

内の界面付近に集光点を設定し、レーザを照射した」（３頁）ものであ

るから、２枚のシリコンウェハの界面において反射光を生じ、そのレー

ザ光の分布は、シリコンウェハ（Ａ)の裏面付近に反射光の焦点と直接光

が重畳して照射され、シリコンウェハ(Ｂ)の表面付近に直接光の焦点が

できるように照射されることがあり得る。その場合、被告製品における20 

加工のようなシリコンウェハの「内部に」レーザ加工領域を形成するも

のとは異なり、シリコンウェハの表面（界面）を熱的加工するものとな

り、被告製品におけるレーザ加工領域の分析としては必ずしも適切でな

い。 

  (2) 争点１－５（構成要件Ｅの「集光用レンズを移動」させる機能）について 25 

   ア 本件訂正発明１の構成要件Ｅは、「レーザ光の集光点が前記加工対象物
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の内部に位置するように、前記加工対象物のレーザ光入射面を基準とし

て前記加工対象物の厚さ方向に第１移動量だけ前記集光用レンズを移動

させ、レーザ光の集光点が前記加工対象物の切断予定ラインに沿って移

動するように、前記加工対象物の厚さ方向と直交する方向に前記載置台

を移動させた後、レーザ光の集光点が前記加工対象物の内部に位置する5 

ように、前記レーザ光入射面を基準として前記加工対象物の厚さ方向に

第２移動量だけ前記集光用レンズを移動させ、レーザ光の集光点が前記

切断予定ラインに沿って移動するように、前記加工対象物の厚さ方向と

直交する方向に前記載置台を移動させる機能を有する制御部と、を備

え、」というものである。 10 

控訴人は、改質領域の位置をレーザ光入射面を基準として定めること

により、ウェハに反りや凹凸があっても、確実にウェハ内部に改質領域

を形成することができ、本件訂正発明１の課題を解決することができる

旨主張するが、本件明細書等１には、本件明細書等２とは異なり、ウェ

ハの反りや凹凸については課題として記載されておらず、かえって、本15 

件明細書等１の図では、反りや凹凸のない加工対象物が図示されており、

採用できない。 

また、構成要件Ｅは、「レーザ光入射面を基準として」厚さ方向に第

１移動量ないし第２移動量だけ集光用レンズを移動させることを規定し

ているが、移動方向（上下）や、移動の起点については何ら特定してい20 

ない。 

   イ 被控訴人は、本件特許１の出願過程において、特許法３９条２項（同一

発明の出願）の拒絶理由通知に対し、第１移動量と第２移動量について

「レーザ光入射面」を基準とするとの補正をした上、補正と同時に提出

した意見書（乙４５８－１）において、「本願の請求項１に係る発明に25 

おいては、加工対象物の厚さ方向への第１移動量及び第２移動量が加工
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対象物のレーザ光入射面を基準としたものであるのに対し、同日出願の

請求項１に係る発明においては、加工対象物の厚さ方向への第１移動量

及び第２移動量が所定の位置を基準としたものである点。」が、別件出

願に係る発明とは異なるとした上で、「本願の請求項１に係る発明にお

ける第１移動量及び第２移動量の基準は、加工対象物のレーザ光入射面5 

である点で、所定の位置である同日出願の請求項１に係る発明における

第１移動量及び第２移動量の基準の下位概念に相当します。ウェハ状の

加工対象物の内部に改質領域を形成する際には、加工対象物のレーザ光

入射面から所定の距離だけ内側に改質領域を形成しますが、このとき、

本願の請求項１に係る発明によれば、レーザ光入射面を基準とするため、10 

レーザ光入射面以外の所定の位置を基準とする場合に比べ、レーザ光入

射面から所定の距離だけ内側に改質領域を精度良く形成することが可能

となります。」と説明した。 

控訴人は、これを根拠に、レーザ光入射面以外の所定の位置を基準と

して２段目の改質領域を形成するものは、本件訂正発明１の技術的範囲15 

に含まれないとし、被告製品は、２段目の加工を行う際、レーザ加工エ

ンジンユニットを、「第１段ＡＦ追従レーザ加工をした位置から」、第

２移動量だけシリコンウェハの主面に近づいた位置に移動させるのであ

って、シリコンウェハの主面を基準としてレーザ加工エンジンユニット

を移動するのではないから、構成要件Ｅを充足しない旨主張する。 20 

しかし、第２移動量の移動は、直接的には、１段目のレーザ加工をし

た位置を基準とするものであるが、当該１段目のレーザ加工をした位置

自体は、シリコンウェハの主面を基準として決定されているのであるか

ら、第２移動量の移動も、結果的には、シリコンウェハの主面を基準と

して決定されているものといえることは原判決の説示するとおりであり、25 

控訴人の指摘する本件特許１の出願経過は、これを左右するものではな
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い。 

ウ 控訴人は、被告製品のようにレーザダイシング装置がＡＦ追従制御を行

う場合には、特に加工対象物に反りがある場合を想定すると、１段目の

加工の開始位置である「レーザ光の入射面」を基準に第１移動量移動し

た位置と、１段目の加工を終了し２段目の加工に移動するときの位置と5 

には、ずれが生じ、その結果、１段目の加工をしたときの位置を基準に、

２段目の加工位置まで第２移動量移動した位置は、「レーザ光の入射面」

を基準に第２移動量移動した位置ともずれることになる旨主張する。 

  しかし、本件訂正発明１は、加工対象物に反りや凹凸があるか、加工中

において、集光用レンズの厚さ方向の位置が、第１移動量ないし第２移10 

動量移動した位置から変動するか否かという事項については、何ら特定

するものではなく、かえって、反りや凹凸のない図面が掲載されている

ところに鑑みれば、前記イのとおり、第２移動量の移動が、間接的にシ

リコンウェハの主面を基準に決定される場合を広く含むと解するに妨げ

はなく、ＡＦ追従制御がされる場合を排除する理由はない。 15 

  したがって、控訴人の上記の主張は、被告製品が構成要件Ｅを充足しな

い理由とはならない。 

 ２ 争点２（被告製品の本件発明２の技術的範囲の属否）について 

  (1) 本件発明２－１の技術的範囲の属否について 

    当裁判所は、原審と同様、被告製品は本件発明２－１の技術的範囲に属さ20 

ないと判断する。その理由は、以下のとおり当審における被控訴人の補充主

張に対する判断を加えるほか、原判決「事実及び理由」第４の１１（争点２

－３関係、３３１頁～）のとおりであるから、これを引用する。 

   ア 被控訴人は、原判決が、構成要件Ｒの「レーザ光の反射光に応じて、前

記レンズを前記測定初期位置に保持した状態を解除」という要件を「反25 

射光の全光量が閾値を超えた時点で、直ちに、『測定初期位置に前記レ
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ンズを保持』した状態を解除」の意味に解したのが誤りであり、「レー

ザ光の反射光によりレンズ（第二のレーザ光の照射位置）が加工対象物

に差し掛かったことが検知された後に、『測定初期位置に前記レンズを

保持』した状態を解除」の意味に解するのが妥当である旨主張する。 

     しかし、本件明細書等２では、「また、反射光の光量は反射する面との5 

距離に応じて変化するので、例えば、反射光の光量が所定の変化をする

部分を加工対象物の主面の外縁に相当するものと想定してレンズを保持

した状態を解除できる。」（【００１０】）、「測距用レーザ光Ｌ２は

ダイシングフィルム２ａにおいては反射率が低く反射される全光量は少

ないが、加工対象物Ｓにおいては反射される全光量が増大する。すなわ10 

ち、受光部４５（図１参照）の４分割位置検出素子が検出する測距用レ

ーザ光Ｌ２の反射光の全光量が多くなるので、反射光の全光量が予め定

められた閾値を超えた場合に加工対象物Ｓの切断予定ラインＣ１と加工

用対物レンズ４２が交差する位置にあるものと判断できる。従って、受

光部４５（図１参照）の４分割位置検出素子が検出する全光量が予め定15 

められた閾値よりも大きくなった場合に、加工用対物レンズ４２が切断

予定ラインＣ１の一端に相当する位置にあるものとして、その時点での

アクチュエータ４３の伸び量の保持を解除して非点収差信号が基準値と

なるようにアクチュエータ４３の伸び量制御を開始する（第一測定ステ

ップ）。」（【００４５】）、「制御装置７の端部判断部７０５は、受20 

光部４５から出力される信号に基づいて、加工用対物レンズ４２が加工

対象物Ｓの端部に差し掛かったかどうかを判断する（ステップＳ０６）。

端部判断部７０５は、加工用対物レンズ４２が加工対象物Ｓの端部に差

し掛かったと判断すると、アクチュエータ制御部７０３に対してアクチ

ュエータ４３の伸縮を開始して、非点収差信号が保持している基準値に25 

等しくなるように、制御信号を出力するように指示する指示信号を出力
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する。」（【００５５】）と記載しており、特に、【００４５】の「閾

値よりも大きくなった場合に、加工用対物レンズ４２が切断予定ライン

Ｃ１の一端に相当する位置にあるものとして、その時点でのアクチュエ

ータ４３の伸び量の保持を解除して」との記載に鑑みれば、反射量の全

光量が閾値を超えた時点と、保持の解除の間に時間的間隔があることを5 

前提としているとは理解できない。 

   イ 被控訴人は、原判決の解釈によっても、被告製品はエッジ処理区間を０

ｍｍに設定することもでき、「反射光の全光量が閾値を超えた時点で、

直ちに、『測定初期位置に前記レンズを保持』した状態を解除」したこ

とになる旨主張し、上記設定が可能な根拠として、被控訴人の「被告製10 

品ではエッジ処理区間を０ｍｍに設定することもできる」旨の主張を明

らかに争っていないこと、原判決１０１頁のチャート（【チャート３】）

には、エッジ処理区間を０ｍｍに設定して被告製品を動作させた例が

「標準ＡＦ」として示されていること、甲２１１によっても、被告製品

がエッジ処理区間を０ｍｍに設定できることが確認されていることを挙15 

げる。 

しかし、控訴人が甲２１１の信用性を争っていることからすれば、控

訴人が被告製品ではエッジ処理区間を０ｍｍにできるとの主張を争って

いることは明らかである。 

また、原判決１０１頁のチャート（【チャート３】）には、「標準Ａ20 

Ｆ」が示されているが、これは、乙６７として提出された控訴人の実験

結果に基づくものであり、乙６７には、実験はＭＬ３００ＥＸで実施し

た旨が記載されているが、これが顧客に販売した控訴人の製品なのか不

明である。 

さらに、甲２１１は、エッジ処理区間で０ｍｍに設定できた旨の記載25 

があるが、被告製品のＧＵＩ画面の写真等客観的な資料が添付されてい
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るわけでもない。 

したがって、被告製品がエッジ処理区間を０ｍｍに設定することがで

きることを認めるに足りる証拠はないというべきである。 

   ウ 以上のとおりであって、被告製品は、固定、低追従とも、構成要件Ｒ及

びＳを充足しないから、その余の点について判断するまでもなく、本件5 

発明２－１の技術的範囲に属しない。 

  (2) 被告製品（固定）の本件発明２－２及び本件発明２－３の技術的範囲への

属否について 

    当裁判所は、原審と同様、被告製品（固定）は本件発明２－２及び本件発

明２－３の技術的範囲に属すると判断する。その理由は、以下のとおり当審10 

における控訴人の補充主張に対する判断を加えるほか、原判決「事実及び理

由」第４の９（争点２－１関係、３２２頁～）、１２(1)（争点２－４の被

告製品〔固定〕関係、３３８頁～）、１３（争点２－５関係、３４６頁～）、

１４（争点２－６関係、３４７頁～）のとおりであるから、これを引用する。 

   ア 争点２－１関係 15 

     控訴人は、被告製品は、加工方法・対象により５種に分けられ、主面に

ベベルのあるウェハを加工対象物とする場合に光量基準により制御を行

うプログラムを設定して販売された被告製品はなく、いずれも、座標基

準によって低追従による制御をしており、測定初期位置での「保持」は

行われないから、「測定初期位置」で「保持」するとの構成を備えてお20 

らず、本件発明２－２の構成要件２Ｑを充足しない旨主張する。 

     しかしながら、控訴人が主張するのは、ユーザにおける加工対象物や使

用形態の違い、プログラムの設定の問題にすぎず、被告製品の具体的な

構成に関するものではない。構成要件充足性の判断においては、被告製

品が、べベルのあるシリコンウェハに光量基準を適用する機能を有する25 

か否かを問題とすべきであることは原判決の説示するとおりである。 
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     被控訴人は、被告製品では、加工条件の設定／変更（光量基準とするか

座標基準とするかを含む。）をＧＵＩによるパラメータの設定／変更に

より行うことができる旨主張するところ、控訴人はこれを争っておらず、

かえって、サムスン社に納入された被告製品（低追従）に関し、控訴人

又は関連現地法人のエンジニアが、光量基準により亀裂進展量の検査を5 

行うことがあること、納品後に顧客が設定変更を行う潜在的可能性があ

ることは認めている（前記第４の３(3)【控訴人の主張】イ、(14)【控訴

人の主張】ウ）。 

     そして、控訴人が令和５年５月１５日付け訂正書により訂正した控訴理

由書（３）別紙２の２頁「構成④」、別紙３―①～⑤の１９頁、２６頁、10 

３３頁、３９頁及び４５頁の「構成④」において特定する被告製品は、

いずれも測距用レーザ光を照射し、その反射光量を検出する手段を備え

ている。 

     以上のとおりであって、原判決が被告製品を被告製品（固定）と被告製

品（低追従）に大別し、後者について、光量基準によった場合に構成要15 

件２Ｑを充足すると判断したことに誤りはない。控訴人の主張は採用で

きない。 

   イ 争点２－６関係 

     前提事実によれば、被告製品は、構成⑦、⑩及び⑪のとおり、カッティ

ングテーブルをＸ軸方向に動かす駆動機構、レーザ加工エンジンをＺ軸20 

方向に動かす駆動機構及びピエゾアクチュエータを介して対物レンズを

保持する機構を備え、構成⑫のとおり、これらの駆動機構やピエゾアク

チュエータは、被告製品のコンピュータシステムにより制御されるので

あるから、「制御手段」（構成要件２Ｎ）を備える。 

     この点に関する控訴人の補充主張は、本件発明２が既に判断した他の構25 

成要件を充足しないことを理由に、当該構成に係る「制御手段」を備え
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るとはいえないというものであるが、その前提において採用できない。 

  (3) 被告製品（低追従）の本件発明２－２及び本件発明２－３の技術的範囲へ

の属否について 

    当裁判所は、原審と異なり、被告製品（低追従）は本件発明２－２及び本

件発明２－３の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は、以下のとお5 

りである（争点２－４及び争点２－５関係）。なお、被告製品（低追従）が

本件訂正発明１の技術的範囲に属することは前述のとおりであるが、なおこ

の点を議論する実益があるのは、被告製品の販売の一部（№●●、●●）は

本件特許１の存続期間満了により非侵害となる旨の被告の主張（前記第４の

３(11)【控訴人の主張】ア）の前提問題となる（後記第６の２(1)イ、ウ参10 

照）ほか、特許法１０２条３項の相当実施料率にも影響を及ぼす可能性があ

るからである。 

   ア 当審では、被告製品（低追従）が、ベベルのあるシリコンウェハを加工

した場合に、構成要件２Ｒの「前記切断領域の一端部において前記改質

領域を形成し」並びに構成要件２Ｓ及び３Ｉの「前記改質領域を形成す15 

る」を満たすかが問題となっている。 

イ 被控訴人は、被告製品（低追従）を使用して、ベベルのあるシリコンウ

ェハについて、光量基準を用いて、エッジオフ機能をオフにし、ステル

スダイシング加工を行った場合のシリコンウェハの実物そのものの全光

量電圧値（測距用レーザ光の反射光を受光したＡＦセンサーの受光素子20 

〔フォトダイオード〕全部から出力される電圧値）を実測した結果は、

ベベル部分改質領域の一部区間は、エッジ検出される前に照射された加

工用レーザ光により形成されているとして、甲２１６の１を提出し、そ

のパワーポイント８枚目には次のような写真があるが、同写真は被告製

品（固定）であるＮＳ９００に関するものである。なお、他の写真は、25 

「被告従来製品」すなわち被控訴人ＳＤエンジンを搭載したＳＤダイサ



72 

 

ーに係るもので、被告製品による加工状況を立証するに足りるものでは

ない。）。 

 

     しかるところ、同写真をみると、被控訴人が改質領域と主張するものの

うち、エッジ検出位置よりも左側（ベベル部分）にあるものは、その外5 

観について、エッジ検出位置の右側（平坦部）に形成されたもの（縦筋

状の複数の改質痕が、ウェハの内部に水平に形成されている。）とは明

らかに異なっている。すなわち、一番上の部分については、ベベル部分

の表面に露出しているような状態が看取され、それとつながる下の部分

については、空洞状である。ベベル部分には、それ以外には改質領域の10 

存在をうかがわせるようなものも存在しない。被控訴人は、甲２１６の

１のＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）による拡大写真であるとして甲２１６

の２を提出し、青枠部分を拡大した写真の赤枠部分にボイドが観察され

ることから、「加工対象物の内部に形成される改質領域」が形成されて

いると主張するが、左の青枠部分と、右の拡大写真とは縦横比が異なっ15 

ており、右の拡大写真の左上に７箇所示された赤枠部分の影が、ウェハ
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エッジが検出される手前で形成されたものであるか否かが不明である。 

 

     

     また、控訴人が、被告製品（低追従）と同等の性能を有する実験機につ

いて、ベベルのある加工対象物について光量基準を設定するとともに、5 

エッジオフ機能をオフにして、主面の表面から●●●μｍ、●●μｍの

切断予定ライン（加工深さ）について加工を行ったところ、いずれの加

工深さにおいても、集光点が前記加工対象物内部の所定の位置に合う状

態で集光し、改質層が形成されるのは、光量基準によるウェハエッジの

検出がなされ、低追従ＡＦが開始した後であり、ベベル部分では、表面10 

とつながる空洞状の加工痕が存在するのみであった（乙５００）。なお、

被控訴人は、乙５００では加工深さが●●μｍと●●●μｍの２つしか

ないことを問題とするが、加工深さが大きく違う２つの実例によって実

験することには意味がある上、控訴人は、加工深さ●●μｍは●●●●

●●の、加工深さ●●●μｍは●●●●●における加工条件である旨主15 

張し、これを疑うに足りる証拠もないから、採用できない。 

   ウ このように、被告製品（低追従）において、ベベル部分と平坦な部分と

で、レーザ加工により形成される変化領域の位置や性状が異なるのは、

光が屈折する面が曲面の場合と平面の場合とでは、集光点の位置が異な

るからと解される。 20 

     乙１０２（大村悦二ほか「透過性パルスレーザによる極薄シリコンウェ

ハの内部改質」精密工学会誌７４巻３号、２００８年）によれば、レー
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ザエネルギーがウェハ表面で吸収される場合はアブレーションが生じて

おり、加工対象物の内部に改質領域を形成するステルスダイシングとは

別個の現象であるところ、焦点深さ１５ｎｍの場合には、シリコンウェ

ハに内部改質層が形成されるとともに、シリコンウェハの表面にアブレ

ーションが生じ、焦点深さ０ｎｍの場合には、シリコンウェハの表面に5 

アブレーションが生じたとされる。ウェハエッジのベベルの領域におい

て、レーザの焦点深さがベベル表面近くになれば、アブレーションが生

じることは当然であるから、甲２１６の１や乙５００で加工痕が表面に

露出しているように看取される部分及びこれに連続する空洞状の部分は、

内部に改質領域が形成されたのではなく、アブレーションとみるのが合10 

理的である。 

   エ 本件発明２－２では、「前記加工対象物の内部に改質領域を形成する」

ことが想定されているところ（構成要件２Ｉ）、被告製品（低追従）に

おいてステルスダイシング加工をしたときにベベル部分に形成されてい

るのは、外部に露出する空洞状の領域であり、これは改質領域とは別個15 

のものとされるアブレーションと認めるのが相当であることに鑑みても、

被告製品（低追従）は、本件発明２－２の構成要件２Ｒ及び構成要件２

Ｓにいう「改質領域」がなく、これらの構成要件を充足しないというべ

きである。 

   オ そうすると、被告製品（低追従）は構成要件２Ｒ、構成要件２Ｓ及び構20 

成要件３Ｉを充足しないから、その余の点について判断するまでもなく、

本件発明２－２及び本件発明２－３の技術的範囲に属しない。 

 ３ 争点４（本件特許２の特許無効の抗弁）について 

   当裁判所は、原審と同様、本件特許２の特許無効の抗弁はいずれも成り立た

ないと判断する。その理由は、原判決「事実及び理由」第４の２７～２９（争25 

点４－１、同４－２、同４－３関係、４４３頁～４４５頁）のとおりであるか
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ら、これを引用する。 

 ４ 争点５（本件実施許諾契約の成否）について 

   当裁判所は、原審と同様、本件実施許諾契約に基づく実施許諾の抗弁は成り

立たないと判断する。その理由は、以下のとおり当審における控訴人の補充主

張に対する判断を加えるほか、原判決「事実及び理由」の第４の３０（４４５5 

頁～）のとおりであるから、これを引用する。 

(1) 控訴人は、本件実施許諾契約の内容は、被控訴人が控訴人にＳＤエンジン

を有償で納入し、控訴人がＳＤ装置を製造販売すること（３条）、ロイヤル

ティの支払（４条）、契約の有効期間は１年間とし、期間満了の３か月前ま

でに被控訴人又は控訴人から書面による変更、解約の申し出のないときは、10 

同一条件で１年単位で更新が続くこと（６条）という本件実施許諾契約の内

容を何ら変更するものではない旨主張する。しかし、控訴人主張に係る本件

実施許諾契約の内容は、被控訴人が控訴人に対し、被控訴人製ＳＤエンジン

を有償で販売することを前提に、被控訴人が特許権を有するステルスダイシ

ングに関する各発明の実施を許諾し、控訴人が被控訴人に対しロイヤリティ15 

を支払うという基本的な枠組を変更するものであることは明らかである。 

  また、控訴人は、本件実施許諾契約について協議が行われた当時は、控訴

人において被控訴人製ＳＤエンジンを搭載したＳＤダイサーの売上が激減し

ていた時期にあり、控訴人と被控訴人が共同開発予定であった被控訴人製エ

ンジン搭載機による売上げを回復し得るようになるまでの間、暫定的に控訴20 

人製のＳＤエンジンを搭載したＳＤダイサーを製造販売することを認めるの

は、被控訴人の利益を何ら侵害するものではない旨主張するが、そのような

背景論は、被控訴人に本件実施許諾契約の締結に応じる事情があったかどう

かという場面では問題になり得るとしても、変更又は修正自体がないという

理由にはならない。 25 

  (2) 控訴人は、「契約書その他の書面」は、当事者の意思表示の合致を証する
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書面であれば足り、一方当事者の名前が印字された用紙を用いて作成しては

ならなないとか、手書きで作成してはならないといった法的根拠はない旨主

張する。 

しかし、ここで問題となっているのは、契約の成立に書面が必要か、必

要であるとしてどのような体裁であることを要するかというような講学上の5 

一般論ではなく、資本金３４９億２８６４万８３２５円（被控訴人）、１０

５億７５３５万１５１３円（控訴人。いずれも原審資格証明書による。）と

いう大企業同士が、契約書を作成の上本件業務提携契約を締結し、かつ、そ

の変更に「契約書その他の書面」が必要と明記されていたような場合に、そ

の変更に係る書面が、通常は契約書のような対外的な重要文書に使用されな10 

いことが明らかな「社名入りのメモ用紙に手書きしたもの」で作成されるこ

とが想定されるかということなのであり、控訴人の主張は原判決を正解しな

いものである。 

(3) 控訴人は、本件議事録の記載等から、本件実施許諾契約の確定的な意思表

示がされたことが理解できるとして種々主張するが、いずれも採用できない。 15 

まず、控訴人は、本件議事録の「顧客を引き留めるためにも」との記載

から、本件実施許諾契約の対象商品が控訴人製造に係るＳＤエンジンを搭載

したＳＤダイシング装置、販売先が同装置に係る控訴人の顧客であることが

明らかである旨主張するが、議事録はその性質上最終合意を記載するものと

はいえないし、その主張自体において、対象商品や販売先の特定としては不20 

十分である。 

また、控訴人は、実施料の額は、平成２６年１０月２３日の議事録（甲

５９）の「今迄通りのロイアリティを支払う」と記載をもとに、平成２４年

６月１１日の電子メール（乙１９）の１台当たり●●●●円である旨主張す

るが、実施許諾契約を締結するか否かについて中核的な要素をなす実施料が25 

後日になって定められるというようなことは通常考えられない。 
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さらに、控訴人は、「良いレーザエンジン」を開発するまで、という本

件実施許諾契約の終期も当事者間ではあいまいなものではなく、本件実施許

諾契約を受けて当事者間で行われた共同開発では、控訴人において共同開発

するエンジンが満たすべき指標を具体的に提示した旨主張するが、本件議事

録の記載は「浜松ホトニクスとＡｃｃｔはより良いレーザーを作る．精能良5 

いものができればその時点でそのレーザを乗せて商品化する．」というもの

で、共同開発について記載したものではあっても発明の実施許諾の期間を示

すものと理解することはできず、また、発明の実施許諾をするか否かを判断

する上で許諾期間も重要であり、それが許諾契約後に具体的に決まるという

ことは通常考えられないことであり、さらに、控訴人が事後に提案したとい10 

う指標が控訴人と被控訴人の共同認識だったと認めるに足りる証拠もない。 

  (4) 控訴人は、控訴人製エンジン搭載機の最初のサンプル機をサムスン社に納

入することになった際の平成２７年３月２５日の会談についての被控訴人の

社内報告書（甲６０）は、本件実施許諾契約が締結されたことを示すもので

あり、同月３０日の「装置が受注になり販売になった場合について」「⇒別15 

途ロイヤリティ費をお支払いいただき、ロイヤリティシール（プレート）を

送付させていただきます」などと記載した３月３０日のメールは、サムスン

社に対するサンプル機１台に限らず控訴人製ＳＤエンジン搭載機を対象とし

た実施許諾がなされていたか、少なくとも、サムスン社向けの製品について

は実施許諾がされたことを示す、ｅ部長らが、同年６月２９日に控訴人を訪20 

問した際も、控訴人がＴＩ社に対する営業活動を説明したのに異議を述べな

かった等と主張する。 

しかし、甲６０の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●の記載に鑑みれば、甲６０があくまでサ

ムスン社へのサンプル出荷と、それが販売に至った場合の処理を前提とした

ものであり、他の事項については合意ができているわけでないことが明らか

であり、同月３０日のメールもその流れで送付されたものであるから、サン

プル出荷に係る１台分に関するものと理解するのが自然である。 5 

また、ｅ部長が同年６月２９日に控訴人を訪問したのは、控訴人がＴＩ

社に控訴人製エンジン搭載機を紹介しているとの情報を得、その真偽を確か

めるためであり、わざわざ控訴人を訪問しているということは、控訴人のＴ

Ｉ社への営業が想定されていない事態であったからとみるのが合理的である。

そして、控訴人側は、ｅ部長に●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●10 

●●●●●●●●●●●●●●と説明したのであるから（甲６２）、被控訴

人側においてさらに追及しなかったとしても不合理ではない。また、甲６２

の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●との記載

は、むしろ、その時点で、上記サムスン社へのサンプル出荷以外に、控訴人

の製造するＳＤエンジンを搭載したＳＤダイシング装置に関し本件特許発明15 

１、本件特許発明２－２及び本件特許発明２－３の実施が許諾（許容）され

ていなかったことを示すものである。 

  (5) 控訴人は、本件業務提携契約が終了したときは本件実施許諾契約も当然に

終了するとしても、本件業務提携契約が終了するまでに受注した被告製品に

ついては、侵害品に当たらない旨主張するが、そもそも本件実施許諾契約が20 

締結されたと認められないのであるから、失当である。 

第６ 当裁判所の判断（損害論） 

   当裁判所は、原審と異なり、本件においても特許法１０２条１項及び２項の

適用は否定されない一方、同条３項につき原審が適用した相当実施料率３０％

は過大であると思料し、これを前提に、当審における請求原因（侵害の対象取25 

引）の追加も踏まえて、同条２項に基づいて認められる損害８億３１９１万６
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７５３円の限度で損害賠償請求を認容すべきものと判断する。その理由は、以

下のとおりである。 

 １ 争点６－２－１（特許法１０２条２項の適用の可否）について 

  (1) 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5 

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、妥当な損害の填補がさ

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。 10 

    すなわち、同項は損害の推定規定にとどまるものであり、同項の適用を認

めたからといって、当然に侵害者利益額の全額が損害として認められるわけ

ではなく、侵害者の利益額と特許権者の損害額との間の相当因果関係の一部

についてであっても、推定を破る事情が立証されれば、部分的又は割合的に

推定を覆滅させることを認めるべきであり、そうした柔軟な手法による合理15 

的な解釈運用が可能である。このような点を踏まえると、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いというべきであり、特

許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで

あろうという事情が存在する場合には、特許法１０２条２項の適用が認めら

れると解すべきであり、同項の適用に当たり、特許権者において、当該特許20 

発明を実施していることを要件とするものではないというべきである（前掲

知財高裁平成２５年２月１日判決〔ごみ貯蔵機器事件〕、同令和２年２月２

８日判決〔美容器事件〕、同令和４年１０月２０日判決〔椅子式マッサージ

機事件〕参照）。 

(2) 本件において、特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったなら25 

ば利益が得られたであろうという事情があるかを検討する上で、考慮すべき
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取引の実情は以下のとおりである。 

 ア 被控訴人のビジネスモデル（甲１３１～１３５、１４３） 

  (ｱ) 被控訴人は、開発したステルスダイシング技術の中核的ユニットで

あるＳＤエンジン一式の製造については、自社製造を必須とし、一切

製造ライセンスを許諾していない。このように、被控訴人は、ＳＤエ5 

ンジン一式の製造販売を独占し、その営業利益により次の研究開発費

用を捻出し、先端技術の研究開発を行っている。 

  (ｲ) 被控訴人は、業務提携関係にあるＳＤダイサーメーカー（アライア

ンスパートナー）に対しては、保有する本件特許を含むＳＤ技術関連

特許をライセンス許諾し、当該許諾先のＳＤダイサーメーカーは、ラ10 

イセンス許諾の条件として、被控訴人に対しロイヤリティを支払うほ

か、被控訴人から被控訴人製のＳＤエンジンを買い取り、これをＳＤ

ダイサーに組み込んで販売している。 

このように、被控訴人は、ＳＤダイサーメーカーに対し、ＳＤエン

ジンの購入及びＳＤ技術関連特許（本件各特許権を含む。以下同じ。）15 

に関する特許発明のロイヤリティの支払を、ライセンス許諾の不可分

一体の条件として位置付け、ＳＤダイサーメーカーとの間で、ライセ

ンス契約を締結し、その事業を実施してきた。 

  (ｳ) 被控訴人は、ＳＤエンジンのメーカーとして、ＳＤエンジンの販売

による利益を、ライセンス契約における主たる対価と位置付けており、20 

被控訴人からＳＤエンジンを購入しないＳＤメーカーに対しては、Ｓ

Ｄ技術関連特許をライセンスすることはない。また、ライセンス契約

におけるロイヤリティは副次的なものであるため、ライセンスの標準

料率は、１台当たりの最終販売価格の●％としていた。 

イ ＳＤダイサーの市場 25 

(ｱ) 国内においては、被控訴人からシリコンのステルスダイシング技術 1
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に関するライセンス許諾を受けたことのあるＳＤダイサーメーカーは、

控訴人とディスコ社の２社に限られるところ、両者は競合関係にある。

そして、ディスコ社は、現在でも被控訴人からライセンス許諾を受け、

被控訴人製ＳＤエンジンを購入している。また、ディスコ社に対する

ライセンス許諾も、本件業務提携契約同様、被控訴人製ＳＤエンジン5 

を購入することが前提となっている（甲１３１～１３５）。 

  なお、国外におけるＳＤダイサーメーカーとしては、ＥＯ社等複数

存在はするものの（乙１５６）、これらの侵害行為時における販売実

績は明らかでない。 

(ｲ) ＳＤダイサー市場においては、サムスン社が最大の需要者である。10 

サムスン社は、平成２０年頃から平成２３年頃までの間は、控訴人の

みからＳＤダイサーを購入していたものの、平成２３年頃以降、控訴

人に加え、ＥＯ社からもＳＤダイサーを購入するようになった。 

   その後、ディスコ社が被控訴人製エンジンを搭載したＳＤダイサー

の販売を開始したことを受け、サムスン社は、一時期、控訴人からＳ15 

Ｄダイサーを購入することなく、ディスコ社とＥＯ社の２社のみから

ＳＤダイサーを購入するようになった。 

   そして、サムスン社は、控訴人が控訴人製ＳＤエンジンを搭載した

ＳＤダイサーを製造・販売するようになった平成２８年以降は、控訴

人及びディスコ社の２社のみからＳＤダイサーを購入し、控訴人は、20 

これまで合計●●台のＳＤダイサーをサムスン社に販売した。サムス

ン社がＥＯ社の製品の取扱を中止した要因は、●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ことにあった。 

   サムスン社は、特定のメーカーのみから製造装置を購入すると、当

該メーカーに対するコントロールが難しくなることから、ＳＤダイサ25 

ーについても、２社から購入するという方針を採用している（甲１４
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１、１４４、乙２９１）。 

(ｳ) 被告製品の販売台数のうち●●台は、ＴＩ社への販売である。ＴＩ

社は、被告製品を高く評価しているところ、これまでのところ、被控

訴人からＳＤエンジンを購入したことはない（甲１４２）。 

   ウ 被控訴人とディスコ社の関係 5 

被控訴人とディスコ社は、平成１８年、業務提携契約を締結し、原告

のＳＤ技術を用いたディスコ社のＳＤダイサーの共同開発に着手し、平

成１９年には、被控訴人のＳＤエンジンを搭載したＳＤダイサーである

ＤＦＬ７３４０（２００ｍｍ径ウェハ用）及びＤＦＬ７３６０（３００

ｍ径ウェハ用）を開発した。 10 

     それ以後、被控訴人は、上記業務提携契約に基づき、ディスコ社に対し、

被控訴人製ＳＤエンジンの供給を行うとともに、当該ＳＤエンジンを搭

載したＳＤダイサー及びその顧客による業務上の使用につき、包括ライ

センスを付与している。 

     これを受けて、ディスコ社は、被控訴人製ＳＤエンジンを搭載したＳＤ15 

ダイサーを製造し、エンドユーザである半導体メーカー等に販売してき

た。 

     そして、ディスコ社は、自らがアライアンスパートナーであることを対

外的に宣伝するとともに、同社製のＳＤダイサーにＳＤＥマークを表示

することにより、自社製品が被控訴人製ＳＤエンジンを搭載しているこ20 

とを明らかにしてきた（甲１３１～１３６）。 

(3) 以上の事情を踏まえて検討する。 

ＳＤダイサーのメーカーは、国内では、控訴人と、被控訴人からＳＤエ

ンジンの供給を受けるディスコ社に限られている。 

ＥＯ社等の国外メーカーの販売実績は明らかではないが、サムスン社が25 

被控訴人による特許権侵害との指摘を受けてＥＯ社との取引を中止するに至
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っていることに鑑みれば、競合メーカーの参入は、不可能とまではいえない

までも、相当限定されたものと推認される。 

そうすると、ステルスダイサーの販売者は、控訴人と上記ディスコ社で

大部分を占める状況にあると認められる。 

また、本件において、被控訴人製ＳＤエンジンは、本件訂正発明１並び5 

に本件発明２－２及び本件発明２－３の技術の中核をなすものであり、そ

の侵害品である被告製品にとっても、その技術の中核的部分に相当すると

いえる。そうすると、被告製品の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当

する部分がステルスダイサー製品としての不可欠の技術的特徴を体現する

部分であり、商品としての競争力の源泉になっているものと解される。 10 

このように、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、

被控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されてい

ること、被控訴人製ＳＤエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品に

とどまるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品

の構成中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製15 

品としての不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争

力の源泉になっているものと解されることからすると、本件において、侵

害者による特許権侵害行為がなかったならば特許権者に利益が得られたで

あろうという事情が認められるというべきである。 

これを他の表現でいえば、被控訴人が主張するとおり、特許権者が販売20 

する部品を用いて生産された完成品と、侵害者が販売する完成品とは、同

一の完成品市場の利益をめぐって競合しており、完成品市場における部品

相当部分の市場利益に関する限りでは、特許権者による部品の販売行為は、

当該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成

品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるということもできる。 25 

(4) 控訴人は、知財高裁令和４年１０月２０日判決（椅子式マッサージ機事件）
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は、特許権者が、侵害品と「需要者を共通」にする「同種の」「競合品」で

あって「市場において･･･競合関係にある製品」を輸出・販売していた場合

に初めて、特許法１０２条２項による推定が正当化されることを踏まえたも

のである旨主張するが、同判決の事案が、控訴人の指摘する場合であったと

いうにすぎず、そのような場合以外に同項が適用されないことまでは判示す5 

るものではない。 

控訴人は、被告製品はレーザの照射を行う機能以外にも様々な機能を有

しており、被告製品の顧客において、ＳＤダイサーの代わりにＳＤエンジン

を買う者はいない旨主張するが、これらは推定覆滅の事情とはなっても、特

許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたで10 

あろうという事情が否定される理由とはならない。 

また、控訴人は、被控訴人製ＳＤエンジンと被告製品の価額差を理由に、

被告製品の販売によって得られた利益を同項により被控訴人の被った損害と

推定することは不合理である旨主張するが、被控訴人製ＳＤエンジンがＳＤ

ダイサーの部品であることを適切に覆滅事由として反映させることは可能で15 

あるから、採用できない。 

    (5) 以上のとおりであって、本件において特許法１０２条２項の適用は認めら

れるというべきである。 

 ２ 争点６－１－２（特許法１０２条２項に基づく損害額）について 

  (1) 対象となる被告製品の販売について 20 

平成２８年３月から令和４年６月までの間に、別紙４一覧表（乙５２７）

の黄色セル部分の価額で、合計●●台の被告製品が販売されたことについて

は、当事者間に争いがない（以下、その個別の被告製品の販売は、同表の

「№」欄記載の符号で示す。）。 

このうち、№１、●●●●●について、損害賠償の対象となる侵害行為25 

に当たるかについて争いがある。 
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   ア №１について 

     №１は、サムスン社にサンプルとして納入されたものであるが、これに

ついては実施許諾（個別合意）の抗弁が成り立つものと認められる。 

     その理由は、以下のとおり当審における被控訴人の補充主張に対する判

断を加えるほか、原判決「事実及び理由」第４の３３(2)ア及びイ（４７5 

２頁～４７４頁）のとおりであるから、これを引用する。 

    (ｱ) 被控訴人は、№１について許諾を認めることは、本件業務提携契約上、

被控訴人が控訴人に対し、ＳＤエンジンを有償で販売した上で、控訴人

が、当該ＳＤエンジンを搭載したＳＤダイシング装置をエンドユーザに

売却することとされ、その変更には調印者名で調印された契約書を要す10 

るとされているとされていることと整合しない旨主張する。 

      しかし、控訴人製エンジン搭載機の最初のサンプル機をサムスン社に

納入することになった際の平成２７年３月２５日の会談についての被控

訴人の社内報告書（甲６０）には●●●●●●●●●●●●●●●●● 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 15 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

     ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●「ロイ

ヤリティの支払については、今回あくまでサンプル出荷のため販売にな20 

った時点でよいか？」等の記載があり、３月３０日のメール（乙２０）

には、今回のサンプル出荷に限っては、ロイヤリティの支払が不要であ

るが、装置が受注となり、販売に至った場合には、別途ロイヤリティの

支払が必要である旨の記載がある。さらに、平成２８年１０月２１日の

協議の議事録（甲１５１。作成は被控訴人）においても、被控訴人のｆ25 

部長代理が、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●との発言をしている。そうすると、控訴人と

被控訴人の間では、控訴人が、控訴人製造のＳＤエンジンを搭載したＳ

Ｄダイサーをサムスン社に１台サンプル納入し、受注に至れば販売する

ことも前提とされていたということができるし、また、１台限りのもの

であるので、本件業務提携契約の根幹に関わるものでないことが共通認5 

識となっていたことが認められ、被控訴人の主張は採用できない。 

    (ｲ) 被控訴人は、サンプル機そのものは返還され、被告製品№１が新たに

納入されていることを問題とするが、販売が１台にとどまる限りにおい

て、許諾の対象がサンプル機そのものに限られる実質的な理由は認めら

れず、被控訴人の主張は採用できない。 10 

   イ №●●について 

    (ｱ) №●●については、以下の経過が認められる（乙５０８～５１５）。 

令和３年２月    ●●●が控訴人に発注 

同年８月３１日   完成 

同年９月１３日   本件特許１の存続期間満了 15 

同年１１月１１日  控訴人外国現地法人が控訴人に発注 

同月２６日     控訴人が控訴人外国現地法人に横浜港にお

いて引き渡し 

令和４年１月１８日 ●●●が控訴人外国現地法人に発注 

同月２５日     ●●●が控訴人への発注を解除 20 

同年２月      控訴人外国現地法人から●●●に納入 

同年３月１４日   ●●●が控訴人外国現地法人に代金支払 

同年６月２２日   控訴人外国現地法人が控訴人に代金支払 

    (ｲ) 控訴人は、令和３年２月の控訴人による●●●からの受注行為は令和

４年１月２５日に解除されており、解除の遡及効により当該行為は遡っ25 

てなかったものとなるから、本件特許１の存続期間である令和３年９月
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１３日までに行われた行為のうち、製造のみが本件特許権１の侵害を構

成する旨主張する（№●●の対象は被告製品〔低追従〕であり、本件特

許権２は侵害しないため）。 

      しかし、特許権の存続期間内に製造され、あるいは譲渡の申出がされ

た製品は、特許権を侵害するものであるから、これが特許権存続期間後5 

に譲渡された場合であっても、当該譲渡によって失った特許権者の市場

機会の喪失は、特許存続期間内の侵害行為と相当因果関係にある損害と

なり得るもので、その場合に侵害者が得た利益は、特許法１０２条２項

の「その侵害の行為により利益を受けているとき」の「その利益の額」

に含まれるというべきである。 10 

      乙３７９によれば、№●●は、もともと本件特許権１の存続期間内の

令和３年５月１５日に引渡し予定だったところ、新型コロナウイルス感

染症の世界的流行に起因する半導体生産環境の混乱等を理由に、顧客か

ら引渡日を延期するよう依頼され、同感染症の流行に伴う流通の混乱を

受けることなく、顧客の指定する日に確実に引渡ができるようにするた15 

め、●●●から控訴人への発注が解除され、控訴人→控訴人外国現地法

人→●●●という商流に変更されたものである。そうすると、№●●は、

本来本件特許権１の存続期間内に被告製品が引き渡されるはずだったも

のであるし、全体として評価すれば、実質的には控訴人と●●●との取

引である点に変更はなく、控訴人は、代金を控訴人外国現地法人を介し20 

て回収してもいるから、●●●から控訴人への発注が解除された点も、

ことさら重視することはできない。 

      よって、№●●について、損害賠償の対象となる侵害行為（譲渡の申

出及び製造）が認められる。 

   ウ №●●について 25 

    (ｱ) №●●については、以下の経過が認められる（乙３７９、５１０、５
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１１、５１８～５２２）。 

令和３年２月か３月 ●●●が控訴人に発注 

同年９月１３日   本件特許１の存続期間満了 

同年１０月１５日  完成 

同年１１月１１日  控訴人外国現地法人が控訴人に発注 5 

同月２６日     控訴人が控訴人外国現地法人に横浜港にお

いて引き渡し 

令和４年５月２７日 ●●●が控訴人外国現地法人に発注 

同月２９日     ●●●が控訴人への発注を解除 

同年６月      控訴人外国現地法人から●●●に納入 10 

同年７月１４日   ●●●が控訴人外国現地法人に代金支払 

同年７月２２日   控訴人外国現地法人が控訴人に代金支払 

    (ｲ) 控訴人は、No.●●について行われた行為のうち、本件特許１に係る

実施行為として、特許権侵害を構成するものはない旨主張するが、令和

３年２月か３月に●●●から№●●の発注があった以上は、これに先立15 

ち控訴人から●●●に対する販売の申込があったか、●●●からの発注

後に控訴人から●●●に承諾の意思表示をしたものというべきで、譲渡

の申出があったことが推認される。個別の時期が主張立証されないから

といって、不十分ということはない。 

      特許権の存続期間内に製造され、あるいは譲渡の申出がされた製品は、20 

特許権を侵害するものであるから、これが特許権存続期間後に譲渡され

た場合であっても、当該譲渡によって失った特許権者の市場機会の喪失

は、特許存続期間内の侵害行為と相当因果関係にある損害となり得るも

のであることは前記イのとおりである。 

      乙３７９によれば、№●●は、№●●とともに、本件特許権１の存続25 

期間内である令和３年５月１５日に控訴人から●●●に引渡し予定だっ
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たのであり、引渡期日の延期も、商流の形式的変更も、新型コロナウイ

ルス感染症の流行に伴う流通の混乱を避けるためという偶然の事後的事

情によるものであることも№●●の場合と同様であり、控訴人は代金を

控訴人外国現地法人を通して回収しているから、№●●について、損害

賠償の対象となる侵害行為（譲渡の申出）が認められる。 5 

  (2) 控除されるべき経費について 

本件においては、販売手数料、販売変動費、試作品製造・改良費が控除 

されるべき経費に当たるかが争われている。 

   ア 販売手数料について 

     乙５２４によれば、これらの費用は、販促や顧客サポートのために実際10 

に支払われていることが認められ、経費として認めるのが相当である。 

     被控訴人は、これらの支払が控訴人の関連会社に対するもので発売に直

接必要なものか不明である旨主張するが、製品名が特定された上で販売

手数料が記載されており、販売先が控訴人の関連会社である場合は発生

していないことからすると（乙５２８の９９Ｂ、１００Ａの下段。時期15 

的に、№●●、●●に対応する。）、実体のあるものと認められる。 

イ 販売変動費について 

     乙３３１によれば、これらの費用は、当該半期に販売したレーザダイシ

ングのうち、侵害品の割合に基づいて算出したものであり、個別の帳票

はないものの、特に不自然な点はない。 20 

次に、それぞれの費目について、経費として控除するのが相当である

かについて検討すると、販売変動費―１は支払運賃や梱包費用であり、

その性質上、被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった費用

であると認められる。 

一方、販売変動費―２は、広告費、販売促進費で、被告製品の売上と25 

の個別の関連性が立証されているといえないので、経費として控除する
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のが相当とはいえない。 

ウ 試作品製造・改良費について 

     既に製造されている被告製品について、試作品製造・改良費を経費と認

めることはできない。 

控訴人は、絶えず試作・改良することは、継続的販売のために必要で5 

ある旨主張するが、そうであるからといって、試作品製造・改良費が、

被告製品の販売に直接関連して追加的に必要となった費用ということは

できない。 

  (3) 限界利益 

以上を前提に、乙５２８に基づき、各期ごとに、売上高から直接原価、10 

販売手数料、販売変動費－１を除いて限界利益を求め、この限界利益の売上

高に対する割合により限界利益率を求めると、別紙５限界利益計算書の「限

界利益率」の欄のとおりである（小数点３桁以下四捨五入）。 

  (4) 推定の覆滅 

    立証の困難を緩和するという特許法１０２条２項の趣旨からすると、同項15 

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。もっとも、上記規定は推定規定

であるから、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、20 

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。 

   ア 本件では、被控訴人が製造するのはＳＤダイサーの部品であるＳＤエン

ジンであり、この点で、特許法１０２条２項の推定が覆滅されるべきこ

とに争いはない。 

     そして、ＳＤエンジンの販売者である被控訴人が、ＳＤエンジンの販売25 

による利益を超えた損害の賠償を得られる理由はなく、本件においては、
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被告製品の販売に係る限界利益（①）に、ＳＤエンジンの価額（②）の

ＳＤダイサーの価額（③）に占める割合を乗じて（①×②／③）被控訴人

の損害とし、それを超える部分については推定が覆滅されると解するの

が相当である。このように解することが、完成品市場における部品相当

部分の市場利益に関する限りで、特許権者による部品の販売行為は、当5 

該部品を用いた完成品の生産行為又は譲渡行為を介して、侵害品（完成

品）の譲渡行為と間接的に競合する関係にあるとして特許法１０２条２

項の適用を認めることと整合的でもある。 

   イ 被控訴人は、被告製品の販売による限界利益全体について推定が及ぶ前

提で覆滅率は２５％となるか、同限界利益の７５％について推定が及ぶ10 

（その場合は覆滅はない）として種々主張するが、以下のとおり、いず

れも採用することができない。 

(ｱ) 被控訴人は、ＳＤダイサーは、ブレードダイサーで切断することがで

きないウェハを切断できるため、技術上の価値が高く、ＳＤダイサーと

ブレードダイサーでは、そのプラットフォームの基本的構成に差異はな15 

いことに鑑みれば、ＳＤダイサーとブレードダイサーの価格差（定価に

おいて●倍、売価において●倍～●倍以上）の価格差がＳＤエンジンの

価値である旨主張する。 

      しかし、ＳＤダイサーとブレードダイサーの各エンジンを除いた部分

に互換性があることを認めるに足りる証拠はなく、ＳＤダイサーとブレ20 

ードダイサーの価格差を単純にＳＤエンジンの価値であるということは

できない。 

(ｲ) 被控訴人は、ＳＤダイサー用のプラットフォームの製造原価は、高く

とも●●●●●円程度であるのに対し、被控訴人の控訴人に対するＳＤ

エンジンの販売価額は、７００ＳＰＨについていえば、●●●●●円で25 

あり、ＳＤエンジンの価値は高い旨主張するが、ＳＤダイサー用のプラ
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ットフォームの「製造原価」とＳＤエンジンの「販売価額」を比較して

いる点において妥当でない。 

(ｳ) 被控訴人は、本件訂正発明１は、ステルスダイシング技術の中核的技

術思想を具現化するものであって、代替技術も存在せず、重要性が極め

て高い旨主張する。 5 

しかし、そうだとしても、被控訴人が製造するのはＳＤダイサーの部

品であるＳＤエンジンであって、この点で侵害者利益（ＳＤダイサーの

販売利益）の全額を被控訴人の損害と推定することには無理があり、推

定の覆滅を免れないことは、上記アのとおりである。被控訴人の上記主

張は、このような観点から行われる推定の覆滅を妨げる理由となるもの10 

ではない。 

   ウ 控訴人は、競業他社の存在、営業努力、被告製品における他の技術的特

長、被控訴人が控訴人に他の訴訟で他の特許権に基づいて損害賠償を請

求していることを考慮すれば、推定覆滅割合は８９％を下らない旨主張

する。 15 

 しかし、競業他社については販売実績が明らかでないことは上述のと

おりであるし、控訴人の営業努力や、被告製品における他の技術的特長

に関しては、推定を覆すだけの具体的な事情の主張立証はない。 

次に、被控訴人が控訴人に他の訴訟において他の特許権に基づいて損

害賠償請求をしている事実に関していえば、そのような請求がされたと20 

しても、別個の特許権に基づくものである以上、それが関連特許権に基

づくものであったとしても、当然に本件における認容額に影響するもの

ではない。また、別件特許に係る特許権に基づく請求（当庁令和５年

（ネ）第１００３７号）を含め、未だ確定しておらず、その最終的な帰

すうは明らかでない。 25 

したがって、控訴人の上記主張も採用できない。 
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   エ 進んで、前記アで示した考え方に則って、被告製品の限界利益に、ＳＤ

エンジンの価額のＳＤダイサーの価額に占める割合を乗ずる方法で、覆

滅後の被控訴人の損害額を具体的に算定することとする。 

(ｱ) ＳＤダイサーの価額が１億円であることに争いはない。 

    (ｲ) 被控訴人と控訴人の間の平成１８年６月８日付け売買基本契約書（乙5 

１４）によれば、被控訴人から控訴人へのＳＤエンジンの販売価額は基

本的に１台●●●●●円であり、また、平成２１年１０月から平成２２

年９月までは、累計台数に応じ１台●●●●●円から●●●●●円と定

められている。 

被控訴人は、平成２７年９月８日付けの報告書（乙３３９）で、控訴10 

人に対し、ＳＤエンジンの価額として、●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●との提案をしている。 

一方、被控訴人は、ディスコ社に対し、●●●●●●●●●●●頃、

ＳＤエンジン（８００ＤＳ）を代金●●●●●円で売却し（ＡＦユニッ

ト及び対物レンズを含む。）、●●●●●●●●●●●頃、ＳＤエンジ15 

ン（１０００ＤＳ）を代金●●●●●●●●●円で売却している（甲１

４２、１４７、１４８）。 

また、被控訴人は、平成２７年３月から平成２８年９月頃までの間に、

控訴人に対し、被控訴人製ＳＤエンジンユニットを１台当たり●●●●

●円で、合計●●台販売している（甲２０５、２２２、２２３）。 20 

以上のように、被控訴人製ＳＤエンジンユニットの価額は一定せず、

特にディスコ社に対するものは、平成２８年から令和元年９月までの５

年間に、被控訴人製ＳＤエンジンを搭載したディスコ社製ＳＤダイサー

が、●●●台超販売されているにもかかわらず（弁論の全趣旨。被控訴

人は、附帯控訴状１４頁において、原判決の第４の３１(1)イ(ｳ)〔４５25 

５頁〕における、ディスコ社の販売数の認定を認めている。）、●●●
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●年と●●●●年の２件しか開示されていない。 

    (ｳ) 推定覆滅に係る事情については、侵害者である控訴人が立証責任を負

うべきものであるが、本件においては、推定の覆滅を根拠づける基本的

な事情（侵害者利益はＳＤダイサー製品の販売利益であるのに対し、被

控訴人が競合品として販売しているのは、その部品であるＳＤダイサー5 

であるという事実）には争いがなく、その覆滅の割合を合理的に算定す

るための被控訴人製ＳＤエンジンの販売価格の認定が問題なっているに

すぎない。同販売価格を知り得る立場にない控訴人がこれを的確に立証

できなくてもやむを得ない面があり、証拠上明らかとなっている事実関

係を総合して、合理的な推認をすべきである。 10 

 以上のような観点を踏まえると、上記(ｲ)の事実関係、証拠関係の下

において、推定覆滅の割合を算定する前提としての被控訴人製ＳＤエン

ジンの価額は、控訴人主張額（●●●●●円）と、被控訴人が開示する

額（概ね●●●●●円前後であるため、●●●●●円とする。）の中間

値である●●●●●円 と認めるのが相当である。そうすると、控訴人15 

の販売するＳＤダイサー１億円に占める割合は●●●●％となるから、

限界利益のうち、この割合を超える部分については推定が覆滅されるこ

とになる。 

以上を前提に、各期の売上高に前記の限界利益率を乗じ、これに●●

●％を乗じると、別紙６認容額計算表の「覆滅後（Ａ）」の合計欄のと20 

おり７億５６２８万７９８１円となり、これが特許法１０２条２項によ

り算定される損害額となる。 

 ３ 争点６－２－１（特許法１０２条１項の適用の可否）について 

  (1) 特許法１０２条１項は、民法７０９条に基づき販売数量減少による逸失利

益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり、特25 

許法１０２条１項１号において、侵害者の譲渡した物の数量に特許権者又は
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専用実施権者（以下「特許権者等」という。）がその侵害行為がなければ販

売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を、特許権者等

の実施の能力の限度で損害額とし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量

を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したとき

は、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して、侵害行5 

為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより、

より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。 

     特許法１０２条１項の文言及び上記の趣旨に照らせば、特許権者等が「侵

害行為がなければ販売することができた物」とは、侵害行為によってその販

売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と需要者を共通10 

にする同種の製品であって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ販

売等することができたという競合関係にある製品をいうものと解するのが相

当である。 

  (2) 前記のとおり、ステルスダイサーの国内市場における販売者は、控訴人と、

被控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社にほぼ限定されている15 

こと、被控訴人製ＳＤエンジン自体は、ステルスダイサー製品の部品にとど

まるものではあるが、その技術の中核をなすものであって、被告製品の構成

中、被控訴人製ＳＤエンジンに相当する部分がステルスダイサー製品として

の不可欠の技術的特徴を体現する部分であり、商品としての競争力の源泉に

なっているものと解されることからすると、被控訴人製ＳＤエンジンは、侵20 

害行為によって販売数量に影響を受けるものと認められ、本件において、特

許法１０２条１項所定の「その侵害行為がなければ販売することができた」

という関係が認められるというべきである。 

  (3) 控訴人は、特許法１０２条１項は、「需要者を共通にする同種の競合品で

あって、市場において、侵害者の侵害行為がなければ輸出又は販売すること25 

ができたという競合関係にある製品」を販売していた場合にのみ適用される
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ところ、被控訴人が販売するＳＤエンジンの需要者は半導体製造装置の製造

業者であるのに対し、被告製品の需要者は半導体製造業者であり、需要者及

び市場が異なり、ＳＤエンジンは、レーザダイシング装置と市場において競

合関係に立つ製品ではないから、本件において適用をみない旨主張する。 

    しかし、前記(2)のとおり、本件における事実関係に即して検討すれば、5 

特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば販売することが

できたという関係が認められるのであって、控訴人の主張は採用できない。 

    (4) 以上のとおりであって、本件において特許法１０２条１項の適用は認めら

れるというべきである。 

 ４ 争点６－２－２（特許法１０２条１項に基づく損害額）について 10 

  (1) 被控訴人製ＳＤエンジンの１個当たりの価額 

    被控訴人製ＳＤエンジンの価額は、特許法１０２条１項１号の「単位数量

当たりの利益の額」を算出する前提となるものであるから、同項の適用を主

張する被控訴人が立証責任を負うべきものであり、また、被控訴人の立場で、

これを客観的な証拠をもって明らかにすることは可能なはずである。 15 

    ところが、本件においては、被控訴人製ＳＤエンジンの価額を客観的に明

らかにする的確な証拠は提出されておらず、前記２(4)エ(ｲ)の事実関係、証

拠関係の下では、控訴人主張額である●●●●●円を超える価額を認定する

ことはできない。この点、推定覆滅の割合を算定する前提としての被控訴人

製ＳＤエンジンの価額の認定と齟齬が生じても、やむを得ないというべきで20 

ある。 

  (2) 原価について 

    被控訴人製ＳＤエンジンの原価について、●●●●●円の限度では当事者

間に争いがない。 

    被控訴人は、被控訴人のシステムに記録されている原価データのスクリー25 

ンショット（甲１４２）に基づき、①８００ＤＳの原価は、●●●●●●●



97 

 

●●円であり、②１０００ＤＳの原価は、●●●●●●●●●円である旨主

張するが、上記スクリーンショットは、画面のごく一部を抜粋したものにす

ぎず、記載項目の具体的な内容やその正確性が明らかであるということはで

きないから、上記スクリーンショットの記載をもって、原価を認定するのは

相当ではない。 5 

    被控訴人は、さらに、当審において、甲２０１、２０２を提出するが、証

拠説明書によれば、これらは予測値を示すにすぎず、実績値の立証としては

不十分である。 

    よって、原価としては、上記争いのない●●●●●円と認定するのが相当

である。 10 

  (3) ＬＤモジュールに係る逸失利益について 

    被控訴人は、被控訴人製ＳＤエンジンが販売されると、８００ＤＳについ

ては●●年に●回、１０００ＤＳについては●●年に●回、ＬＤモジュール

を販売することができたとして、その限界利益を損害として主張する。 

しかし、ＬＤモジュール自体は侵害品ではない上、必ずＬＤモジュール15 

が販売されることになると認めるに足りる客観的な証拠はない。 

よって、ＬＤモジュールに係る逸失利益を損害と認めることはできない。 

  (4) 特許法１０２条１項に基づき推定される損害額 

被控訴人製ＳＤエンジンの１個当たりの利益の額は、(1)の被控訴人製Ｓ

Ｄエンジンの１個当たりの価額から(2)の原価を控除した●●●●円である。20 

その●●台分は●●●●●●●円であり、前記の特許法１０２条２項に基づ

き算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件において

同条１項に基づく損害は、採用の限りでない。 

 ５ 争点６－２－３（特許法１０２条３項に基づく損害額）について 

  (1) 特許法１０２条３項に基づく損害の算定基準 25 

    特許法１０２条３項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度
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の損害額を法定した規定であって、同項による損害は、原則として、侵害品

の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべ

きである。そして、平成１０年法律第５１号による改正により、「通常受け

るべき金銭の額」という同項の規定のうち「通常」の部分が削除された経緯

に照らせば、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも特許権につい5 

ての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく、

特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべ

き料率は、むしろ、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと

を考慮すべきである。 

    したがって、実施に対し受けるべき料率は、①当該特許発明の実際の実施10 

許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実

施料の相場等も考慮に入れつつ、②当該特許発明自体の価値すなわち特許発

明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、③当該特許発明を当該

製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、④特許権者と侵

害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮し15 

て、合理的な料率を定めるべきである。 

  (2) 本件における当てはめ 

   ア 当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らか

でない場合には業界における実施料の相場等（①）、特許権者と侵害者

との競業関係や特許権者の営業方針等（④） 20 

    (ｱ) 前記のとおり、被控訴人は、その開発に係るステルスダイシング技術

の中核的ユニットであるＳＤエンジン一式の製造については、自社製造

を必須とし、一切製造ライセンスを許諾せず、ＳＤエンジンの販売利益

により先端技術の研究開発を継続するものであり、そのため、被控訴人

は、アライアンスパートナーに対し包括ライセンスを付与するに当たっ25 

ては、被控訴人製造に係るＳＤエンジンの販売を大前提として、当該販
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売とＳＤ技術関連特許に関する特許発明のロイヤリティの支払を不可分

一体の条件とするものであり、被控訴人は、アライアンスパートナーに

対しては、本件特許発明を含めたＳＤ技術関連特許につき、ＳＤダイサ

ーの最終販売価格の●％という実施料率に基づき、包括ライセンスを行

っており、他方、被控訴人からＳＤエンジンを購入しないＳＤメーカー5 

に対しては、ＳＤ技術関連特許を包括ライセンスすることは一切ないも

のである。 

     したがって、被控訴人と控訴人の間では、当初本件業務提携契約に

よりライセンス料が●％とされ、その後、●●●％に値下げされたが

（乙１５）、この実施料率を相当実施料率算定の基準とするのは相当10 

でない。 

   (ｲ) 前述のとおり、ステルスダイサーの販売者としては、控訴人と、被

控訴人からＳＤエンジンの供給を受けるディスコ社が大きな割合を占

めており、両者の競合関係は明らかである。 

    (ｳ) 平成２１年度の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書である帝国15 

データバンクの「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方

に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率

に関する実態把握～」（乙４８２）によれば、外国における半導体分野

の市場料率データ平均値は、米国では５．１％（９４頁）、ドイツでは

２．０％（９５頁）であること、「精密機器」の分野の国内アンケート20 

結果の料率平均値は、３．５％である（５２頁）ことが認められる。 

   イ 当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のも

のによる代替可能性（②）、当該特許発明を当該製品に用いた場合の売

上げ及び利益への貢献（③） 

本件訂正発明１は、ステルスダイシング技術を所与の前提として、加25 

工対象物を切断する際の起点となる箇所を増やすことに技術的な特徴が
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ある発明であり、厚みのある加工対象物の切断を容易にするもので、多

様な加工対象物への対応のために相当の価値はあるといえるが、本件明

細書等１には、本件明細書等２とは異なり、ウェハの反りや凹凸につい

ては課題として記載されておらず、反りや凹凸のない加工対象物が図示

されており、ウェハに反りや凹凸があっても、確実にウェハ内部に改質5 

領域を形成することが担保された技術でもない。また、本件発明２－２

や本件発明２－３は、ウェハの反りや凹凸については対処できるものの、

端部の形状変動については、十分に対処することができないものである。 

そのため、本件訂正発明１については相当の価値があり、売上や利益

にも貢献し得るものであるが、本件発明２－２や本件発明２－３により10 

補わなければならない点があるところ、被告製品（低追従）は本件発明

２－２及び本件発明２－３の技術的範囲に属さない（前記第５の２(3)）。 

   ウ 侵害の態様（③） 

     本件業務提携契約の変更に「契約書その他の書面」が必要とされている

にもかかわらず、控訴人が、控訴人の社名が入ったメモ用紙への手書き15 

の記載等を理由に、本件実施許諾契約の成立を主張するのは、客観的に

は強弁というほかない。 

     他方、控訴人が被控訴人側と頻繁に連絡をとり、平成２７年３月２５日

の会談についての被控訴人の社内報告書（甲６０）において、控訴人側

として、最終的に被控訴人製のＳＤエンジンの購入を希望する旨の記載20 

もあること、控訴人が、被告製品№１以外にも、控訴人製ＳＤエンジン

を搭載して販売したことが発覚した後の平成２８年１０月２１日の協議

の議事録（甲１５１）でも、控訴人からは、許諾を受けていたとの認識

が示されていることからすると、控訴人の侵害行為は、重過失はともか

く故意によるものとまでは認められない。 25 

   エ 検討 
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     以上のとおり、被控訴人と控訴人の間では、当初ライセンス料が●％と

され、その後、●●●％に値下げされたが、これは、控訴人において被

控訴人製ＳＤエンジンのみを使用してＳＤダイサーを製造販売すること

が前提となっているから、この前提を欠く場合に、上記ライセンス料の

みをもって受けるべき料率とするのは相当でなく、他方、被控訴人製の5 

ＳＤエンジンの利益そのものを特許法１０２条３項の料率の基準とする

ことも相当でないこと、一般的なライセンス料の傾向、控訴人と被控訴

人は競合状態にあること、本件訂正発明１については本件発明２－２や

本件発明２－３により補わなければならない点があるところ、被告製品

（低追従）は本件発明２－２及び本件発明２－３の技術的範囲に属さな10 

いこと等の事情を総合すれば、本件において被控訴人が実施に対し受け

るべき料率としては、１５％と認めるのが相当である。 

  (3) 当事者の主張について 

   ア 控訴人は、被告製品は、顧客の被告の技術力への信頼・評価と、これら

の顧客との良好な関係を踏まえた控訴人による顧客への営業活動が効を15 

奏した結果、販売に至ったものが非常に多いとか、控訴人の開発したレ

ーザエンジンは数々の技術的特徴を有しているなどと主張するが、これ

らについて、本件における料率の決定について意味があるだけの事情は

認められず、採用できない。 

     また、控訴人は、本件各特許権の実施料率が、当事者間で合意した特許20 

１件あたりの実施料である●●●●●％（本件特許権１及び２の合計で

●●●●●％）を超えることはない旨主張するが、当事者で合意した実

施料率●●●％を基礎とし、それを対象特許の数で除すのは、当該料率

が定められた前提や、本件特許権の独自の価値を無視する点で妥当でな

く、採用できない。 25 

   イ 被控訴人は、違約金の料率を３５％と定める業務提携契約（甲１４３）
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は、その文言上、ライセンス条件に違反し、被控訴人の特許権を侵害す

る装置の販売に対する違約金の定めであり、特許法１０２条４項の趣旨

からも考慮されるべきである旨主張する。 

 しかし、乙１４３は１２条（違反行為）として、●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●5 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とするが、８条の全

てが開示されているわけではなく、その他内容が不明な点も多く、前提

条件が不明であって、これをもとに実施料相当損害の料率を定めるのは10 

相当でない。 

  (4) 特許法１０２条３項に基づき算定される損害額 

    本件において特許権の侵害が認められる№●●●●の販売額合計は、別紙

６認容額計算表のとおり●●●●●●●●●●●●円であり、これに１５％

を乗じると、●●●●●●●●●●●円となる。これは、特許法１０２条２15 

項に基づき算定される損害額７億５６２８万７９８１円を下回るから、本件

において、同条３項に基づく損害は、採用の限りでない。 

 ６ 争点６－２－４（推定規定によらない損害賠償請求の成否及び損害額）につ

いて 

  (1) 被控訴人は、控訴人がサムスン社へ新規にシリコンウェハ用ＳＤダイサー20 

の販売をした平成２８年４月以降現在までの期間において、シリコンウェハ

用ＳＤダイサーを販売していたのは、控訴人とディスコ社の二社のみであっ

たこと等を理由に、控訴人による被告製品の製造販売により、その数量につ

いて被控訴人が被控訴人製ＳＤエンジンを販売することができず、利益を失

ったとの相当因果関係が認められる旨主張するが、ＥＯ社など他のＳＤダイ25 

サーのメーカーの存在等を考慮すれば、推定規定によらずに相当因果関係を
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認めるだけの事情はない。 

     また、被控訴人は、特許法１０２条１項に基づく損害額と同額の逸失利益

を主張するところ、前記のとおり認定した特許法１０２条１項に基づく損害

額を超える額を認めるに足りる証拠はない。 

     なお、被控訴人は、ライセンス料も請求するところ、不法行為に基づく損5 

害賠償請求において、本件業務提携契約に基づくライセンス料を請求できる

理由がない。 

  (2) よって、推定規定によらない損害賠償請求は、損害額の立証がなく、理由

がない。 

 ７ 争点７（不当利得の成否及び不当利得金の額）について 10 

   被控訴人の不当利得返還請求は、不法行為に基づく損害賠償請求が認められ

ないことを条件とする予備的なものであり、また、その請求額は特許法１０２

条３項に基づく損害額と同額であるところ、前記のとおり、本件では特許法１

０２条２項により、同条３項に基づく損害額を上回る損害が認められるので、

判断を要しない。 15 

 ８ 弁護士費用及び遅延損害金 

  (1) 弁護士費用について 

    本件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、上記２で

認めた損害額の１割が相当である。 

    その額は、各取引ごとに、別紙６認容額計算表「弁護士費用（Ｂ）」欄に20 

記載のとおりである（１円未満切り捨て）。 

  (2) 遅延損害金の起算日について 

№２～３３については、遅延損害金の起算点は、平成３０年１１月１日

（不法行為の後の日）、№３４以降については販売された月の末日であり、

別紙６認容額一覧表「起算日」欄のとおりである。 25 

 ９ 損害額のまとめ 
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   以上によると、被控訴人の控訴人に対する請求は、弁護士費用を含めた損害

額元本として８億３１９１万６７５３円及びこれに対する別紙６認容額一覧表

記載の起算日以降の遅延損害金（№●●●●については平成２９年法律第４９

号による改正前の民法所定の年５分、№●●●●●については同改正後の民法

所定の年３分）の請求を求める限度で理由がある。 5 

   なお、本件仮払が民訴法２６０条２項の「仮執行の宣言に基づき被告が給付

したもの」に該当することについては争いがないところ、上記損害額は、本件

仮払の事実を考慮することなく、判断したものであり（最高裁判所昭和３６年

２月９日第一小法廷判決・民集１５巻２号２０９頁）、併合されている遅延損

害金についても同様である（大審院大正１５年４月２１日判決・民集５巻２６10 

６頁、最高裁判所平成２４年４月６日第二小法廷判決・民集６６巻６号２５３

５頁）。実体法的にみれば、本件仮払には弁済の提供の効果はあり、その額１

７億５５２２万４１６５円は、本件仮払の時点で控訴人が被控訴人に支払うべ

き額（遅延損害金１億２９０３万７２１０円と合わせ９億６０９５万３９６３

円）より大きいから、令和５年１月２１日以降の遅延損害金は発生しないもの15 

と解されるが（この点は被控訴人も特段争っていない。）、確定判決に基づく

強制執行の手続において考慮されるべきものである。 

第７ 当裁判所の判断（民訴法２６０条２項の申立て関係） 

 １ 以下に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

 (1) 控訴人代理人は、原判決が言い渡された後の令和５年１月１６日送信の20 

電子メール（乙５３８）で、被控訴人代理人に対し、原判決主文第３項で命

じられた損害賠償について、原判決が取消し又は変更されることを解除条件

とする留保付き弁済を同月２０日に行うこと、同弁済については、覚書を締

結し、判決確定時に控訴人が弁済を命じられる額と、上記弁済額を比較の上、

前者が後者を超える場合は控訴人が被控訴人に差額を支払い、両者が同額の25 

場合は調整不要とし、後者が前者を超える場合は、被控訴人が控訴人に差額
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を同月２１日以降の年３分の利息を付して支払うことを提案した。 

  (2) 被控訴人代理人は、同月１９日送信の電子メールで、控訴人代理人に対し、

覚書の締結を拒絶するとともに、留保付きの弁済を適法な弁済の申し出と考

えることはできないが、控訴人が当該弁済を最終的な紛争解決の意思として

するということであれば、本件の紛争を全面的に解決する最終的な和解契約5 

の提案とその先履行の弁済としてなら受入れ可能との考えを伝えた。 

    これに対し、控訴人代理人は、同月２０日送信の電子メール（甲２２５）

で、被控訴人に対し、被控訴人の返信内容は控訴人に伝えるが、弁済自体は

予定どおり行う旨伝え、本件仮払に至った。 

 ２ 民訴法２６０条２項が仮執行をした原告の原状回復義務及び損害賠償義務に10 

つき特に定めを設けたのは、原告が判決未確定の間に仮執行をするという特別

な利益を与えられていることに対応して、右判決が変更された場合、仮執行を

利用した原告に対し、被告が仮執行により被った不利益を回復させる義務を課

することとするのが公平に適するとの考慮に出たものと認めるべきである（最

高裁判所昭和５２年３月１５日第三小法廷判決・民集３１巻２号２８９頁）。 15 

   本件で問題となっているのは、仮執行の宣言に基づき被告が給付した金銭に

つき、民訴法２６０条２項に基づく返還義務が生ずる場合に、その金銭を元金

とする給付後の利息又は遅延損害金が発生するか否かであるところ、これが

「仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還」（原状回復）に当たらな

いことは、文言上明らかであり、同項所定の損害の賠償の対象となるか否かが20 

第一義的に問題となる。 

   そして、同項は、「仮執行の宣言に基づき」被告が給付したものの返還（原

状回復）と「仮執行により又はこれを免れるために」被告が受けた損害の賠償

を区別しているところからすると、「仮執行により又はこれを免れるために」

被告が受けた損害というためには、単に仮執行宣言がされただけでは足りず、25 

原告が執行に着手するか、それに準ずる事実関係が必要であると解される。こ
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のように解することは、仮執行が職権でされることもあること（民訴法２５９

条１項）と整合的である。 

   控訴人引用に係る最高裁判所平成２２年６月１日第三小法廷判決は、上告人

の「仮執行の原状回復及び原状回復を命ずる裁判の申立書」に記載された「被

上告人は、上告人に対して、・・・本件原審判決に基づく仮執行を行う予定で5 

あることを通告してきた」という事実について争いのない事案であるから、上

記判断と矛盾しない。 

３ 本件において、原判決は控訴人が１０億円の担保を供することを仮執行の

条件としているところ、被控訴人は、この担保提供を要する執行に着手して

いないことはもとより、控訴人に対し執行の意向を示すなど執行の着手に準10 

ずるような事情があったとも認められない。 

  したがって、本件では、「仮執行により又はこれを免れるために被告が受

けた損害」の発生は認められず、期限の定めのない債務一般の履行遅滞の問

題として、履行の請求を受けた時から遅滞に陥るにとどまると解すべきであ

る（民法４１２条３項）。本件における遅延損害金の起算日は、本判決の送15 

達の日の翌日と解すべきである。 

４ 控訴人は、不当利得の規定の類推適用を前提に、民法７０４条に基づく受

領後の利息の発生についても主張するが、被控訴人が本件仮払に係る金銭の

受領当時、悪意の受益者であったと認めるに足りる証拠はない。被控訴人が

悪意の受益者であったというためには、原判決の仮執行宣言付き給付命令が20 

取り消されることを現に認識していたことを要すると解されるが、本件の事

実関係の下で、そのような事実を認めるには無理があるというほかない。ま

た、当審における審理の過程で、裁判所から原判決変更（認容額の減額）の

心証開示があったからといって、その時点で悪意の受益者になったと認める

ことも相当でない。 25 

５ 本件仮払に係る控訴人の給付額は１７億５５２２万４１６５円（①）のと
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ころ、当審における原判決変更後の損害賠償請求の認容額は８億３１９１万

６７５３円（②）、これを元本として本件仮払の日（令和５年１月２０日）

までに発生した確定遅延損害金の額は、別紙６認容額計算表「損害金」欄の

合計１億２９０３万７２１０円（③、１円未満切り捨て）であるから、民訴

法２６０条２項の申立てに基づいて被控訴人に返還を命ずべき額は、７億９5 

４２７万０２０２円（＝①－②－③）となる。 

第８ 結論 

  以上によれば、被控訴人の控訴人に対する請求は、不法行為に基づき８億

３１９１万６７５３円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから

認容し、その余は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決を10 

控訴人の控訴及び被控訴人の附帯控訴に基づき主文１項のとおり変更し、控

訴人の民訴法２６０条２項の申立ては７億９４２７万０２０２円及びこれに

対する本判決送達の日の翌日から支払済みまで年３分の遅延損害金の支払を

求める限度で理由があるから認容し、その余は棄却することとする。なお、

原判決中被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄請求を認めた部分は被控訴15 

人の訴えの取下げにより失効しているから、その旨を明らかにすることとし

て、主文のとおり判決する。 

 

   知的財産高等裁判所第４部 

 20 

 

          裁判長裁判官                     

 宮   坂   昌   利 

 

             裁判官                     25 

 本   吉   弘   行 
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             裁判官                     

 岩   井   直   幸 
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別紙１  

 略語一覧 

 

 （略語）     （意味） 

〇本件特許１    ：被控訴人を特許権者とする特許第３８６７１０８号の特許 5 

・本件発明１    ：本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に係る発明 

・本件訂正発明１  ：本件訂正後の本件特許１の特許請求の範囲の請求項１に係

る発明 

・本件明細書等１  ：本件特許１に係る明細書及び図面（甲１の２） 

〇本件特許２    ：被控訴人を特許権者とする特許第４６０１９６５号の特許 10 

・本件発明２－１  ：本件特許２の特許請求の範囲の請求項１３に係る発明 

・本件発明２－２  ：本件特許２の特許請求の範囲の請求項１５に係る発明 

・本件発明２－３  ：本件特許２の特許請求の範囲の請求項１６に係る発明 

・本件明細書等２  ：本件特許２に係る明細書及び図面（甲２の２） 

〇本件無効審判   ：控訴人が本件特許１について請求した無効審判（無効２０15 

１９－８０００８２号） 

〇本件訂正     ：本件無効審判手続において被控訴人が令和３年５月２８日

付けでした訂正請求に係る訂正（確定済み） 

〇被告製品     ：下記品番の被告製品。控訴人の製造するＳＤダイサーに被

控訴人の製造するＳＤエンジンを搭載したステルスダイシ20 

ング装置。ただし、下記原告ＳＤＥマークが筐体に付され

たものを除く。 

   １．ＭＬ３００シリーズ 

（「ＭＬ３００」、「ＭＬ３００ＥＸ」、「ＭＬ３００

ＥＸ ＷＨ」、「ＭＬ３００ＰｌｕｓＷＨ」、「ＭＬ３25 

００ＰｌｕｓＸＷＨ」など、その型番中に「ＭＬ３００」
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を含むもの。） 

２. ＭＬ２００シリーズ 

（「ＭＬ２００」、「ＭＬ２００ＥＸ」、「ＭＬ２００

ＥＸ ＷＨ」、「ＭＬ２００ＰｌｕｓＸＷＨ」など、そ

の型番中に「ＭＬ２００」を含むもの。） 5 

【原告ＳＤＥマーク】 

 

・被告製品（固定） ：被告製品のうちウェハ上の所定の区間において対物レンズ

を所定の高さに固定する方式（ＡＦ固定方式）を採用する

もの 10 

・被告製品（低追従）：被告製品のうちＡＦ追従走査の開始前に対物レンズをウ

ェハ表面の起伏に緩やかに追従させる方式（低追従ＡＦ

方式）を採用するもの 

〇本件仮払     ：控訴人が、原判決の仮執行宣言付き一部認容判決を受けて、

控訴提起後の令和５年１月２０日、被控訴人に支払った１15 

７億５５２２万４１６５円（金銭請求に係る原審認容額及

び同日までの遅延損害金の合計）の仮払。原判決が履行を

命じた債務の存在を争いつつ、原判決が取消し又は変更さ

れることを条件とする留保付き弁済として行われたもので

ある。 20 

以 上 
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別紙２ 遅延損害金目録 

 

 

  

№ 請求元本額   認容元本額 起算日  利率 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 平成 30年 11 月 1 日 年 5 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 平成 31年 3月 31 日 年 5 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 2 年 3 月 31 日 年 5 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 2 年 7 月 31 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●円 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 2 年 9 月 30 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 2年 11 月 30 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 1 月 31 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 3 月 31 日 

 

年 3 分 

●● ●●●●●●●円 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 4 月 30 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 6 月 30 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 7 月 31 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 3 年 8 月 31 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 4 年 2 月 28 日 年 3 分 

●● ●●●●●●●●円 ●●●●●●●円 令和 4 年 6 月 30 日 年 3 分 
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別紙３ 本件特許１の特許請求の範囲（請求項１）  

１ （本件訂正前） 

ウェハ状の加工対象物の内部に、切断の起点となる改質領域を形成するレー

ザ加工装置であって、 

   前記加工対象物が載置される載置台と、 5 

   レーザ光を出射するレーザ光源と、 

   前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源から出射さ

れたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前記改質領域を形成さ

せる集光用レンズと、 

   前記加工対象物のレーザ光入射面から前記加工対象物の厚さ方向に第１の距離10 

だけ離れた第１の位置にレーザ光の集光点を合わせて、前記加工対象物の切断

予定ラインに沿ってレーザ光の集光点を移動させた後、前記レーザ光入射面か

ら前記加工対象物の厚さ方向に第２の距離だけ離れた第２の位置にレーザ光の

集光点を合わせて、前記切断予定ラインに沿ってレーザ光の集光点を移動させ

る機能を有する制御部と、を備え、 15 

前記加工対象物はシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装置。 

 

２ （本件訂正後） 

ウェハ状の加工対象物の内部に、切断の起点となる改質領域を形成するレー

ザ加工装置であって、 20 

   前記加工対象物が載置される載置台と、 

   レーザ光を出射するレーザ光源と、 

   前記載置台に載置された前記加工対象物の内部に、前記レーザ光源から出射さ

れたレーザ光を集光し、そのレーザ光の集光点の位置で前記改質領域を形成さ

せる集光用レンズと、 25 
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   前記加工対象物のレーザ光入射面から前記加工対象物の厚さ方向に第１の距離

だけ離れた第１の位置にレーザ光の集光点を合わせて、前記加工対象物の切断

予定ラインに沿ってレーザ光の集光点を移動させた後、前記レーザ光入射面か

ら前記加工対象物の厚さ方向に第２の距離だけ離れた第２の位置にレーザ光の

集光点を合わせて、前記切断予定ラインに沿ってレーザ光の集光点を移動させ5 

る機能を有する制御部と、を備え、 

前記加工対象物は、シリコン単結晶構造部分に前記切断予定ラインに沿った

溝が形成されていないシリコンウェハであることを特徴とするレーザ加工装

置。 

 10 

 

 



別紙４

（省略）
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別紙５ 限界利益計算書

期 93B 94A 94B 95A 95B 96A 96B 97A 97B 98A 98B 99A 99B 100A

販売時期

2015/10-

2016/3

2016/4-

2016/9

2016/10-

2017/3

2017/4-

2017/9

2017/10-

2018/3

2018/4-

2018/9

2018/10-

2019/3

2019/4-

2019/9

2019/10-

2020/3

2020/4-

2020/9

2020/10-

2021/3

2021/4-

2021/9

2021/10-

2022/3

2022/4-

2022/9

売上高

直接原価

販売手数料

販売変動費

－１

限界利益

限界利益率
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（省略）



別紙６ 認容額計算表

NO. 期 売上高 限界利益率 限界利益 覆滅後(A) A+B 起算日 仮払日 日数 利率 損害金

（省略）

116

弁護士費用(B)
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合
計

（
省
略
）


