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平成２８年１０月５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２６年（ネ）第１０１３３号 損害賠償請求控訴事件 

平成２７年（ネ）第１００６０号 同附帯控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２５年（ワ）第１４２１４号 

口頭弁論終結日 平成２８年９月１４日 

            判    決 

     

          控訴人（附帯被控訴人）  Ｘ 

     

          控訴人（附帯被控訴人）  Ｙ 

上記両名訴訟代理人弁護士 杉   山   直   人 

          同補佐人弁理士      白   銀       博 

     

          被控訴人（附帯控訴人） 有限会社トレナージュアカデミー 

           

          同訴訟代理人弁護士    大   澤   一   記 

            主    文 

１ 本件控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。 

 控訴人（附帯被控訴人）らは，被控訴人（附帯控訴人）に対し，連帯して，

２３６万０２５０円及びこれに対する平成２５年７月１０日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

 被控訴人（附帯控訴人）のその余の請求をいずれも棄却する。 

２ 本件附帯控訴を棄却する。 

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて２０分し，その１を控訴人（附帯被控訴人）

らの負担とし，その余を被控訴人（附帯控訴人）の負担とする。 

４ この判決は，第１項 に限り，仮に執行することができる。 
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            事実及び理由 

第１ 申立て 

１ 控訴の趣旨 

 原判決中，控訴人（附帯被控訴人）らの敗訴部分を取り消す。 

 上記取消しに係る被控訴人（附帯控訴人）の請求をいずれも棄却する。 

２ 附帯控訴の趣旨 

 原判決を次のとおり変更する。 

 控訴人（附帯被控訴人）らは，被控訴人（附帯控訴人）に対し，連帯して，

５０００万円及びこれに対する平成２５年７月１０日から支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。 

 につき仮執行宣言 

第２ 事案の概要等 

１ 事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。） 

 本件は，発明の名称を「音叉型治療器」とする発明に係る特許権（本件特許

権。特許第４５３９８１０号。）を有する被控訴人（附帯控訴人。以下「被控訴人」

という。）が，本件旧会社及び本件新会社が本件発明の実施品である本件治療器を

販売・使用したことについて，本件旧会社及び本件新会社の取締役又は事実上の取

締役であった控訴人（附帯被控訴人）ら（以下「控訴人ら」という。）には，下記

の任務懈怠行為があったとして，控訴人らに対し，連帯して，会社法４２９条１項

（平成１８年４月３０日までの任務懈怠行為については平成１７年法律第８７号に

よる改正前の商法２６６条ノ３第１項）に基づく損害賠償金の一部である５０００

万円及びこれに対する弁済期（履行の請求をした日）の翌日である平成２５年７月

１０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める

事案である。 

ア 本件旧会社に対する任務懈怠行為（損害賠償金は５０９９万２９２３円） 

 （主位的主張）本件旧会社の被控訴人に対する特許法６５条１項に基づく平
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成１７年４月１日から平成１９年３月３１日までの本件治療器の販売・使用に係る

補償金の支払債務を，本件旧会社に履行させなかった行為 

 （予備的主張）本件旧会社に，被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反

して，平成１７年４月１日から平成１９年３月３１日まで，本件治療器を販売・使

用させた行為 

イ 本件新会社に対する任務懈怠行為（損害賠償金は２５４９万６４６１円） 

本件新会社に，平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで，本件治療器

を販売・使用することにより本件特許権を侵害させた行為 

 原審は，①本件旧会社に対する任務懈怠行為については，本件旧会社が本件

治療器を販売・使用したことは，本件旧会社と被控訴人との間の共同事業に係る合

意に基づくものであり，同合意に違反するものでもないとして，控訴人らの任務懈

怠行為を認めず，②本件新会社に対する任務懈怠行為については，本件新会社が本

件治療器を販売・使用したことは，本件特許権を侵害するものであるとした上で，

取締役を退任した日（平成２３年６月３０日）までの控訴人らの任務懈怠行為を認

め，同年７月１日以降の事実上の取締役としての責任を認めず，被控訴人の請求の

うち，控訴人らに対し連帯して６３５万６６５２円及び遅延損害金の支払を求める

限度で認容したため，これを不服とする控訴人らが控訴し，同様に被控訴人も附帯

控訴した。 

２ 前提事実 

原判決の「事実及び理由」の第２の１記載のとおりであるから，これを引用する。 

３ 争点 

 本件旧会社に対する任務懈怠行為（争点１） 

 本件新会社に対する任務懈怠行為（争点２） 

 本件特許の無効理由の有無（争点３） 

 損害額（争点４） 

第３ 争点に対する当事者の主張 
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１ 原判決の引用 

当事者の主張は，下記のとおり，当審における当事者の主張を補充するほか，原

判決の「事実及び理由」の第２の２のとおりであるから，これを引用する（ただし，

引用に係る原判決中，「本件旧会社についての責任（争点１）」を「本件旧会社に

対する任務懈怠行為（争点１）」と，「本件新会社についての責任（争点２）」を

「本件新会社に対する任務懈怠行為（争点２）」と改める。）。 

２ 当審における当事者の主張 

 本件旧会社に対する任務懈怠行為（争点１）について 

〔被控訴人の主張〕 

ア 被控訴人は，本件旧会社に対し，本件発明を実施することを許諾していたが，

平成１８年６月２１日，本件旧会社がその実施状況を報告しなかったことなどから，

当該実施許諾契約を解除するとの意思表示をした。 

イ すなわち，Ａ側と控訴人周己側のエステティックに関する共同事業は，控訴

人周己がこれを独善的に運営し，本件特許の出願手続も取り下げようとしたことな

どから，平成１７年の時点において既に完全に破たんしており，Ａと控訴人周己の

間に信頼関係はなかった。また，控訴人周己も，これを清算しようとしていた。 

そして，Ａ側と控訴人周己側との間では，平成１８年６月２１日に話合いが行わ

れ，その中で，Ａらは，控訴人周己に，本件治療器の製造販売を禁止する旨告げて，

本件旧会社が本件発明の実施状況を説明報告しなかったことを理由に，本件発明の

実施許諾契約を解除するに至った。 

その後，被控訴人は，本件旧会社が本件発明を実施することに明確に抗議すると

ともに，老子製作所にも本件治療器の製作を中止するよう求め，また，Ａ側と控訴

人周己側との間では，弁護士を通じて，エステティックに関する共同事業において

過去に発生した利益の清算についての交渉が行われた。 

〔控訴人らの主張〕 

ア 本件旧会社は，被控訴人との間の本件発明の実施許諾契約に基づき，本件治
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療器を販売・使用していたものであって，同契約は解除もされていない。 

イ 本件旧会社は，被控訴人との間で，本件発明に関して特許権専用実施権設定

契約書を作成し，Ａらに，エステティックに関する共同事業の運営状況について報

告等を行っていた。また，平成１８年６月時点でＡ側と控訴人周己側の信頼関係は

損なわれていたものの，双方の間では，同月以降も，エステティックに関する共同

事業について協力関係を再構築した上で継続するための交渉が続けられていたほか，

商標権や株式を持ち合う関係なども続いていた。また，Ａ側は，商標権に関する主

張をするのみで，本件発明に関する一切の営利行為を禁じる旨の書面等を送付する

ことはなかった。 

 本件新会社に対する任務懈怠行為（争点２）について 

〔被控訴人の主張〕 

ア 控訴人らは，平成２３年７月１日以降も，事実上の取締役として，本件新会

社に対する任務懈怠行為の責任を負う。 

イ すなわち，本件新会社は，控訴人ら及びその子らによる同族会社であり，そ

の中心である控訴人周己が，本件新会社の業務の根幹である本件治療器の販売・使

用等について指示し，被控訴人との間の本件紛争にも対応などすることにより，そ

の業務を掌握している。また，本件新会社で稼働する施術者やＡは，控訴人周己を

本件新会社の責任者として対応している。さらに，本件新会社の取締役が新たに就

任したのは平成２３年１０月８日であって，控訴人らが本件新会社の取締役を退任

した旨の登記がなされたのも同年１２月１２日に至ってからである。 

ウ したがって，控訴人らが，平成２３年７月１日以降も，事実上の取締役とし

ての責任を負うことは明らかである。また，少なくとも新たな取締役が就任した同

年１０月８日までや，退任登記がされた同年１２月１２日までは控訴人らは取締役

としての義務を引き続き負っていたというべきである。 

〔控訴人らの主張〕 

ア 控訴人らは，平成２３年６月３０日に本件新会社の取締役を退任しており，
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その後は，本件新会社に対する任務懈怠行為の責任を負わない。 

イ 控訴人周己は，取締役を退任した後は，施術者の指導育成や新たな治療法の

研究開発等に従事しており，本件新会社の業務運営の意思決定は子らに委ねている。

また，控訴人周己は，本件新会社が小規模な同族会社であるから，治療器具の販売

活動等にかかわっているにすぎない。さらに，控訴人周己は，従前の経緯から被控

訴人との本件紛争にかかわっているものであって，これは本件新会社における意思

決定等の実態とは無関係である。 

 損害額（争点４）について 

〔被控訴人の主張〕 

ア 本件新会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの本件治療

器の販売・使用による利益は，平成１８年前後の２年間の利益の平均額である２５

４９万６４６１円を下らない。 

イ 本件新会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの帳簿の記

載は，①本件治療器の１台当たりの販売売上高が大幅に減少しているほか，販売数

や施術数も大幅に減少していること，②同帳簿が控訴審になって提出されるに至っ

たこと，③本件新会社の利用者が振り込んだ金員が本件新会社の帳簿に正確に反映

されていないことから，信用できるものではない。 

ウ なお，本件新会社が，平成２３年７月以降，本件治療器ではなく新たな治療

器具を使用してエステティックを提供するようになったとしても，施術行為の内容

が直ちに変わるわけではないから，新たな治療器具の使用によって得られた利益は

本件特許権を侵害することにより得た利益とみるべきである。 

〔控訴人らの主張〕 

ア 本件新会社の平成２３年４月１日から６月３０日までの本件治療器の販売・

使用による利益は２０９万７６１８円である（計算式：２１１万７３５０円（販売

売上高）＋８５万４０００円（使用売上高）－８７万３７３２円（仕入高））。 

なお，平成２３年７月１日以降の本件治療器の販売売上高は３７万２０００円，
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使用売上高は０円である。 

イ 控訴人周己は，本件治療器の治療効果が不十分であったことなどから，平成

２１年頃以降，本件治療器に替わる新たな磁気治療器及びそれを用いた施術方法を

研究開発していた。そして，本件新会社は，平成２３年７月以降，販売・使用の対

象を，本件治療器から商品名をスパイラルフォースとする新たな磁気治療器に切り

替え，本件治療器の販売・使用を止めている。このことから，本件治療器の販売数

等が大幅に減少することになった。 

また，本件新会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日の帳簿は，税

理士の作成した総勘定元帳の一部であり，確定申告の基礎にもなったものである。

控訴審になってから同帳簿の提出に至ったのは，控訴人らが，本件新会社に関する

資料の開示を避けるとともに，和解による解決を望んでいたからである。したがっ

て，同帳簿の記載は信用できるものである。 

第４ 当裁判所の判断 

当裁判所は，被控訴人の請求は，控訴人らの本件新会社に対する任務懈怠行為に

よって生じた損害賠償金２３６万０２５０円及びこれに対する遅延損害金の支払を

求める限度において理由があるが，その余の請求については，いずれも理由がない

と判断するものである。 

その理由は，以下のとおりである。 

１ 認定事実 

前提事実，証拠（甲３２，乙１のほか各段落末尾掲記のもの。）及び弁論の全趣

旨によれば，次の事実が認められる。 

 Ａは，平成６年頃から整体師として稼働していた。被控訴人代表者であるＢ

（以下「Ｂ」という。）は，Ａの内妻である。 

控訴人周己は，広告物の製作請負等を目的としていた本件旧会社の代表取締役で

あった。控訴人宝栄は，控訴人周己の妻である。（甲１） 

 Ａと控訴人周己は，平成１２年６月頃から，Ａがエステティックの施術者の
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養成などの技術面を担当し，控訴人周己が経営面を担当するという役割分担のもと

で，エステティックに関する共同事業を行うことを話し合うようになった。また，

Ａは，リンパ腺の腫れなどの症状を改善する器具として音叉を用いることを発案し，

控訴人周己との間で，これを基にした事業展開も相談するようになった。 

 本件旧会社は，平成１３年４月１日，その目的を健康美容関連のものへと変

更するとともに，控訴人宝栄が代表取締役に就任し，Ａ及びＢらも，その役員に就

任した。また，被控訴人が同月１７日に設立され，Ｂが代表取締役に就任し，控訴

人周己らも，その役員に就任した。（甲１，乙２の１） 

そして，控訴人周己は，弁理士に依頼するなどして，被控訴人の名義で，平成１

３年４月２３日，Ａの上記発案を基にした本件発明について，本件基礎出願（特願

２００１－１２４２６１号）を行い，さらに，同年５月１５日には，「低周波を利

用してなるマッサージ器」等を指定商品として，「ＭＹＡＮＳＥＲ」と標準文字か

ら成る商標について，登録出願（商願２００１－４３６４８号）をした。なお，同

商標は，平成１４年１２月に商標登録された。（甲１４，２０，乙１８，１９） 

また，本件旧会社は，平成１３年５月頃から，鋳物製造を行う老子製作所に対し，

本件発明の実施品である本件治療器の試作品の製造を依頼するとともに，新たに店

舗を開店し，エステティック業を行うようになった。（甲５２，乙３～７） 

 Ａらと控訴人周己らは，平成１３年６月，ホテル海洋において，エステティ

ックに関する共同事業の今後の事業展開について話し合った。 

なお，「特許権専用実施権設定契約書」と題する平成１３年７月１日付け契約書

（乙３７。以下「本件契約書」という。）が存在し，同契約書には，被控訴人を甲，

本件旧会社を乙として，おおむね以下の記載があるほか，被控訴人名下には被控訴

人名の印影がある（なお，被控訴人は，被控訴人名下の印影が被控訴人の印章によ

ることを否認し，本件契約書の成立の真正を争っている。）。（乙３７） 

ア 第１条（特許権の表示） 

甲は乙に対し，甲の所有する次の特許権（出願中）について，専用実施権を設定
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する。 

登録番号  特許出願番号 特願２００１－１２４２６１ 

発明の名称 マイアンサー（音叉型美容器具） 

イ 第２条（実施権とその範囲） 

専用実施権の範囲は次のとおりとする。 

実施内容 製造ならびに販売 

ただし，本件特許出願が特許庁にて拒絶された場合は，本件契約は無効とする 

ウ 第３条（実施料） 

専用実施権設定の条件は次のとおりとする。 

金額 出願中は製品本体の製造価額（消費税を含まない）の２０％で販売量に

応じた額とする。特許権取得日より製品本体の製造価額（消費税を含まない）の３

０％で販売量に応じた額とする。 

エ 第４条（実施報告） 

乙は毎年決算月翌月末日までに前月月末までの販売数量を明記した報告書を甲に

提出する。 

オ 第９条（商標権） 

甲の所有する商標出願番号２００１－０４３６４８［ＭＹＡＮＳＥＲ］について

は本件に付随するものとする。 

 本件旧会社は，平成１３年９月７日に老子製作所との間で本件治療器の製造

契約を締結し，商品名をマイアンサーとする本件治療器の販売・使用を伴うエステ

ティック業を本格的に行うようになった。（甲１２，１５～１７，乙８～１５） 

 控訴人周己は，平成１４年４月２３日，弁理士に依頼するなどして，被控訴

人の名義で本件特許を出願した。本件特許は，本件基礎出願を優先権主張の基礎と

して出願されたものであり，同年１１月７日，国際公開された。（甲１４，２０） 

 本件旧会社は，平成１７年度には，本件治療器の販売によって約２７５３万

円の，本件治療器を使用したエステティックの提供によって約９１５万円の売上高
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を得るようになっていた。一方，本件旧会社が被控訴人にロイヤリティ名目で支払

った金員は，同年度において約２０万円であった。（甲９，１０，乙３９） 

 Ａは，平成１８年頃には，本件治療器を販売・使用するエステティック業が

順調であるにもかかわらず，利益配分が不十分であると感じるようになった。また，

Ａは，本件特許の出願手続を控訴人周己に任せていたものの，同手続に関する控訴

人周己の説明に疑念を抱くようになった。一方，控訴人周己も，平成１８年６月上

旬には，Ｂに，Ａ側と控訴人ら側の関係を解消しても構わない旨告げ，同月１２日

には，Ａ及びＢが本件旧会社の役員を退任した旨の登記手続がされた。（甲１，３

３，５５～５８，６４，乙４３） 

そして，Ａ及びＢと控訴人周己は，平成１８年６月２１日，Ｃ弁護士の立会のも

と，東京駅八重洲口地下の貸会議室において，エステティックに関する共同事業の

利益配分等について話し合ったものの，本件特許が未だ設定登録されていなかった

ことなどから見解が相違し，口論になるなどして，話合いは決裂した。さらに，Ａ

及びＢは，この際，控訴人周己から，本件契約書が存在することを告げられたが，

被控訴人が本件契約書を作成したことを否定した。（甲３３，４９，５８，６４） 

その後，被控訴人は，控訴人周己から，同人が管理していた被控訴人の通帳等の

返却を受けるとともに，本件契約書も受け取った。そして，Ｂは，平成１８年７月

３日頃，本件旧会社に対し，本件治療器の「製造，販売及びトリートメントは，商

標権に係わりますので，禁止致します。」と記載された書面を送付するとともに，

同年８月１日には，老子製作所に本件治療器の製造を止めるよう求めた。（甲３３，

５０，５５，５６，５８，乙２３） 

 本件新会社が平成１８年８月１日に設立され，控訴人らは取締役に就任した。

そして，本件新会社は，本件治療器の販売・使用を伴うエステティック業を行うよ

うになった。（甲２，乙５０，５１，６４，６５，６８，６９，７２，７３，７６，

７７，８７，８８） 

 Ａ側と控訴人周己側との間のエステティックに関する共同事業の利益配分に
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関する話合いは，平成１８年９月２６日以降，双方弁護士を通じて行われるように

なった。その中で，Ａ側は，本件発明の実施によって得られた利益の分配を求めた

ものの，控訴人周己側は，本件特許の出願が拒絶される可能性があることから金員

の支払を拒絶した。（甲６４） 

 本件特許は，平成２２年７月２日，設定登録された。このため，Ａ側と控訴

人周己側との間で，双方弁護士を通じて本件発明の実施による金員の支払について，

再度話し合われることになり，その中で，エステティックに関する共同事業を行う

ことについても具体的に協議されたものの，話合いは合意に至らなかった。（甲４，

１３，６４，乙２５，２７，２９） 

 本件旧会社は，平成２２年７月３０日に解散手続が行われ，同年１２月２３

日に清算結了した旨登記がされた。（甲１） 

 控訴人らが平成２３年６月３０日付けで本件新会社の取締役を退任し，控訴

人らの子が同年１０月８日付けでその取締役に就任した旨の登記手続が，同年１２

月１２日に行われた。（甲２） 

２ 本件旧会社に対する任務懈怠行為（争点１）について 

 主位的主張について 

ア 被控訴人の主張 

被控訴人は，本件旧会社に対し，本件発明の実施を許諾していたものの，平成１

８年６月２１日，かかる実施許諾契約を解除したから，本件旧会社は被控訴人に対

し特許法６５条１項に基づく補償金の支払債務を負うことを前提に，控訴人らには

任務懈怠行為があったと主張する。 

そして，Ａ側と控訴人周己側との間でエステティックに関する共同事業を行う前

提として，被控訴人が，本件旧会社に対し，本件発明の実施を許諾したことは当事

者間に争いがないところ，被控訴人が，平成１８年６月２１日，本件旧会社に対し，

かかる本件発明の実施許諾契約を解除するとの意思表示をしたかについて検討する。 

イ Ｃ弁護士作成に係る報告書の記載 
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Ｃ弁護士作成に係る報告書（甲６４）には，Ａらは，平成１８年６月２１日の話

合いの際，控訴人周己に，「本件契約を解除し，今後一切本件発明品の使用をして

はならない」と言い渡した旨記載があるので，同記載の信用性について検討する。 

 まず，前記認定事実のとおり，Ａらは，平成１８年６月２１日の話合いの後

に，控訴人周己から本件契約書の送付を受けていることからすれば，本件契約書の

送付後は，その内容を把握していたものと認められる。また，前記認定事実のとお

り，Ａ側と控訴人周己側との間では，同年９月２６日以降，双方弁護士を通じて，

エステティックに関する共同事業の利益配分に関する話合いも続けられていたもの

である。 

このように，Ａらは，本件発明の実施許諾と密接に関係する本件契約書の存在を

十分に認識し，弁護士を通じた話合いも継続されたにもかかわらず，当該実施許諾

契約を解除する旨の書面による通知は何ら行われていない。また，Ａらは，本件契

約書の存在を十分に認識した上で，控訴人周己側に，弁護士を通じて金員の支払を

求めていたのであるから，本件発明の実施許諾契約に基づく実施料の支払を求めた

ものと解するのが自然であって，同契約の終了を前提とする過去に発生した利益の

清算を求めていたことを窺わせる証拠もない。 

 また，前記認定事実によれば，Ａ側と控訴人周己側との間のエステティック

に関する共同事業は，本件発明の実施許諾契約と密接に関連するものといえるとこ

ろ，かかる共同事業についての話合いは，平成２２年７月に本件特許が設定登録さ

れた後も続けられおり，本件発明の実施許諾契約がその前提になっていたことが窺

われる。 

 さらに，Ｃ弁護士作成に係る報告書（甲６４）は，平成１８年６月２１日の

話合いの時点から約１０年が経過した平成２８年４月８日に作成されたものである。

被控訴人が本件契約書を作成したか否かという重要な事実に関しても，上記報告書

（甲６４）には，平成１３年６月にエステティックに関する共同事業の今後の事業

展開について話し合われた後，控訴人周己からＡ側に本件契約書の作成に関する連
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絡があり，平成１８年６月２１日の話合いも，本件契約書に記載された契約の存在

を前提とするものであったという趣旨の記載があるのに対し，平成２８年６月１７

日に同弁護士が作成した報告書（甲６５）には，平成１８年６月２１日の話合いの

後に，Ａらは初めて本件契約書の内容を確認した旨記載があり，両者の間で明らか

に変遷がある。 

 なお，平成１８年６月２１日の話合いの際に被控訴人が本件発明の実施許諾

契約の解除の意思表示をしたことについては，実際の意思表示をしたとされるＡ作

成の陳述書（甲３２）においても，Ａが「マイアンサーの使用は中止して下さい」

と申し向けた旨記載があるにとどまっている。 

 このように，Ａらは，遅くとも平成１８年６月２１日以降，本件発明の実施

許諾と密接に関係する本件契約書の存在を十分に認識していたにもかかわらず，実

施許諾契約を解除する旨の書面による通知を何ら行わずに，単に金員の支払を求め

るにとどまっていることに加え，同契約に密接に関連するエステティックに関する

共同事業についての話合いを継続して続けており，さらにＣ弁護士作成に係る報告

書全体についても十分に信用できるものではない。 

したがって，Ａらが，平成１８年６月２１日の話合いの際に，控訴人周己に対し，

本件契約を解除するとの意思表示をしたとのＣ弁護士作成に係る報告書の記載は，

採用できない。 

ウ そして，他に，被控訴人が，平成１８年６月２１日，本件旧会社に対し，本

件発明の実施許諾契約を解除するとの意思表示をしたとの事実を認めるに足りる証

拠はない。 

エ 被控訴人の主張について 

これに対し，被控訴人は，平成１８年６月時点において，Ａと控訴人周己の間の

信頼関係はなくなっており，同月２１日以降は，本件旧会社が本件発明を実施する

ことに明確に抗議するなどしており，その後は，エステティックに関する共同事業

において過去に発生した利益の清算についての交渉が行われた旨主張する。 
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 確かに，前記認定事実によれば，平成１８年６月２１日の話合いの時点にお

いて，エステティックに関する共同事業について，Ａ側と控訴人周己側との信頼関

係はなくなっていたことは認められる。 

しかし，Ａ側と控訴人周己側との間のエステティックに関する共同事業は，本件

発明の実施許諾契約に密接に関連するものの，その共同事業の内容や双方の協力の

程度は明らかではないから，双方がエステティックに関して協力して事業を行って

いくという抽象的な方針があったにとどまるというべきである。 

したがって，エステティックに関する共同事業について，Ａ側と控訴人周己側と

の間の信頼関係がなくなっていたとしても，それが直ちに，本件旧会社と被控訴人

との間の本件発明の実施許諾契約の解消まで至るものということはできない。 

 また，前記認定事実のとおり，平成１８年６月２１日の話合いの後に，Ｂは，

本件旧会社に，本件治療器の「製造，販売及びトリートメントは，商標権に係わり

ますので，禁止致します。」との書面を送付し，老子製作所にも本件治療器を製造

しないよう求めているものの，これらは，Ａらと控訴人らとの間のエステティック

に関して協力して事業を行っていくという抽象的な方針を解消するものと解するこ

ともでき，これらの事実も，直ちに本件発明の実施許諾契約が解除されたとの事実

を推認させるものにはならない。 

 さらに，前記のとおり，Ａ側と控訴人周己側との間の平成１８年６月２１日

以降の交渉が，本件発明の実施許諾契約の終了を前提とした過去に発生した利益の

清算についての交渉であったともいうことはできない。 

 なお，本件契約書の被控訴人名下の印影が被控訴人の印章によることを認め

るに足りる証拠はなく，被控訴人の意思に基づき本件契約書が作成されたと認める

ことはできないものの，前記認定事実のとおり，被控訴人は，平成１８年６月２１

日の話合いの後に本件契約書の送付を受け，その内容を把握できたにもかかわらず，

本件発明の実施許諾契約を解除する旨の書面による通知をしていないものであるか

ら，本件契約書が被控訴人の意思に基づくものであるか否かについては，本件発明
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の実施許諾契約の解除の意思表示の有無に直接影響するものではない。 

 加えて，本件訴訟の経過に鑑みれば，被控訴人は，原審において「本件旧会

社による本件発明の実施は，原告と本件旧会社の間の本件事業に係る合意に基づく

ものであったと認めることが相当であ」るとして，被控訴人が本件旧会社に対し補

償金請求権を有すると認めることはできないと判断されたにもかかわらず，平成２

８年５月３０日の当審における第９回弁論準備手続期日に至って，初めて，本件発

明の実施許諾契約が解除された旨具体的に主張したものである。このような本件訴

訟の経過に鑑みても，被控訴人が本件発明の実施許諾契約の解除の意思表示をした

との事実を認めるのは困難というほかない。 

 よって，被控訴人の前記主張は，被控訴人が，平成１８年６月２１日，本件

旧会社に対し，本件発明の実施許諾契約を解除するとの意思表示をしたとの事実を

裏付けるものにはならない。 

オ 小括 

以上によれば，被控訴人は，本件旧会社が本件発明を実施することを許諾してい

たものであって，かかる実施許諾契約が解除されたということはできない。 

したがって，本件旧会社は被控訴人に対し特許法６５条１項に基づく補償金の支

払債務を負うということはできない。 

 予備的主張について 

被控訴人は，本件旧会社は，被控訴人との間で，被控訴人又はＡの許諾を得るこ

となく本件発明を実施しない旨共同事業に係る合意をしたにもかかわらず，本件旧

会社がかかる合意に違反して，本件治療器を販売・使用したことを前提に，控訴人

らには任務懈怠行為があったと主張する。 

しかし，

づくものであって，違法とはいえない。そして，本件旧会社が，被控訴人に対し，

被控訴人又はＡの許諾を得ることなく本件発明を実施しない旨共同事業に係る合意

をしたとの事実は，これを認めるに足りる証拠がない。よって，被控訴人の上記主
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張は採用できない。 

したがって，本件旧会社が被控訴人との間の共同事業に係る合意に違反して本件

治療器を販売・使用したということはできない。 

 小括 

よって，争点１に関する被控訴人の主張によっては，控訴人らの本件旧会社に対

する任務懈怠行為は認められない。 

３ 本件新会社に対する任務懈怠行為等（争点２ないし４）について 

 本件新会社の行為 

ア 前記認定事実のとおり，本件新会社は，平成１８年８月１日以降，本件治療

器の販売・使用を伴うエステティック業を行っていたものであるところ，控訴人ら

は，本件新会社は，平成２３年７月以降，エステティック業に利用する治療器具を，

本件治療器から商品名をスパイラルフォースとする磁気治療器（以下「新型治療器」

という。）に切り替え，本件治療器の販売・使用を止めた旨主張するから，以下検

討する。 

イ まず，平成２３年７月以降，本件新会社がエステティック業に利用する治療

器具の販売売上げは，帳簿上，本件治療器から新型治療器によるものへ変化してい

るほか（乙５０），本件治療器の製造契約を締結した老子製造所との間の取引額は，

同年４月１日から平成２４年３月３１日までの間において２５万４２７７円にとど

まり，その内容も，治療器具の取替部品や桐箱などの取引であって，本件治療器そ

のものの取引はなかったものである（甲５３の２，乙６０の１・２，６３）。 

また，控訴人周己は，平成２３年８月１１日に家庭用美容マッサージ器等を指定

商品として，「スパイラルーフォース」及び「Ｓｐｉｒａｌ－Ｆｏｒｃｅ」と標準

文字から成る商標について登録出願をし，同月２６日に新型治療器に関する特許に

ついて国際出願をしており（乙３６，５５，５６，６０の１・２），本件新会社は，

遅くとも同年８月頃には，新型治療器に重点を置いていたことが窺える。 

加えて，本件新会社の利用者も，平成２３年には，控訴人周己から，エステティ
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ック業に利用する治療器具が本件治療器から新型治療器に切り替えられる旨告知を

受けている（甲２８（３頁））。 

さらに，本件治療器に関する本件特許が平成２２年７月２日に設定登録されたこ

とから，本件特許権の侵害を回避するために，本件新会社がエステティック業に利

用する治療器具を切り替えようとするのも合理的である。 

ウ したがって，本件新会社は，平成２３年７月以降，エステティック業に利用

する治療器具を，本件治療器から新型治療器に切り替え，本件治療器の販売・使用

を止めたとの事実を認めることができる。もっとも，本件新会社は，同月１９日及

び同年８月９日に本件治療器を各１個販売した事実が認められる（乙５０）。 

エ よって，本件新会社は，平成１８年８月１日以降，本件治療器の販売・使用

を伴うエステティック業を行っていたが，平成２３年７月以降は，利用する治療器

具を切り替え，同月１９日及び８月９日に本件治療器の販売をすることがあったも

のの，おおむね新型治療器の販売・使用を伴うエステティック業を行うようになっ

たものというべきである。 

 構成要件の充足 

ア 本件治療器が，本件発明の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属するこ

とは，当事者間に争いがない。 

イ 一方，被控訴人は，新型治療器の構成を特定しておらず，これが本件特許の

特許請求の範囲に記載された各発明の各構成要件を充足することを認めるに足りる

証拠はない。なお，新型治療器は，本件発明とは異なる特許出願に係る発明の実施

品であると認められる（乙３６，６０の１・２）。 

また，被控訴人は，本件新会社が新型治療器を使用するエステティックの提供に

よって得た利益も，本件新会社が本件発明を実施することにより受けた利益とみる

べきであると主張するが，新型治療器を使用するエステティックの提供が，本件発

明を実施する行為であるということはできないから，同主張は採用できない。 

 本件特許の無効理由の有無 
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原判決の「事実及び理由」の第３の３のとおり，本件特許に控訴人ら主張の無効

理由があるということはできない。 

 控訴人らの任務懈怠行為 

ア 本件新会社による本件発明の実施について被控訴人の許諾があったとの事実

を認めるに足りる証拠はないから，本件新会社が，本件治療器の販売・使用をした

行為は，本件特許権を侵害するものということができる。なお，控訴人らは，Ａが，

控訴人周己に対し，平成１３年頃，控訴人周己が実質的に経営する会社が本件発明

を実施することを許諾していたことなどを前提に，本件新会社による本件発明の実

施は本件特許権の侵害にならないと主張する。しかし，前記認定事実のとおり，Ａ

側と控訴人周己側では，平成２２年７月に本件特許が設定登録された後も，エステ

ティックに関する共同事業についての話合いが続けられていたところ，この話合い

の際に，本件新会社が被控訴人から本件発明の実施について既に許諾を受けていた

ことを前提とするやり取りがあったことを窺わせる証拠はないから，Ａが平成１３

年頃に上記許諾をしたとの事実は認めることはできない。 

そして，被控訴人は，そのうち，平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日

までの行為を問題としているところ，本件新会社は，その期間のうち，平成２３年

４月１日から６月３０日まで並びに７月１９日及び８月９日に，業として，本件治

療器を販売・使用したものである。 

イ 平成２３年４月１日から６月３０日までの販売・使用に関する責任 

前記認定事実のとおり，控訴人らは，平成２３年４月１日から６月３０日までの

間は，本件新会社の取締役であったものである。 

そして，前記認定事実によれば，控訴人らは，本件特許が設定登録されたことを

認識していたと認められるから，控訴人らは，本件特許権を侵害することを認識し

ていたにもかかわらず，本件新会社に業として本件発明の実施品である本件治療器

を販売・使用させたということができる。 

したがって，控訴人らは，本件新会社が平成２３年４月１日から６月３０日まで
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の間，本件治療器を販売・使用したことによって，被控訴人に生じた損害について，

賠償する責任を負う。 

ウ 平成２３年７月１９日及び８月９日の販売に関する責任 

前記認定事実及び弁論の全趣旨によれば，本件新会社は，平成２３年７月，治療

器具を変更したほかは，これまでのエステティック業と同様の形態で業務を継続し

ていたことが認められる。 

そして，控訴人周己は，平成２３年９月２８日時点において，専務取締役と肩書

を付した上で，新型治療器の販売促進に関与することがあり（甲３７），さらに，

上記認定事実によれば，控訴人らの子は同年１０月８日に本件新会社の取締役に就

任したものの，同日までは本件新会社の取締役は不在であったことも認められる。 

そうすると，控訴人らは，平成２３年６月３０日に本件新会社の取締役を退任し

た後も，少なくとも同年８月９日までは，本件新会社が本件治療器を販売したこと

によって，被控訴人に生じた損害について，賠償する責任を負うというべきである。 

したがって，控訴人らは，本件新会社が平成２３年７月１９日及び８月９日に本

件治療器を販売したことによって，被控訴人に生じた損害について，賠償する責任

を負う。 

エ 以上によれば，本件新会社が平成２３年４月１日から６月３０日までの間，

本件治療器を販売・使用したこと，並びに，同年７月１９日及び８月９日に本件治

療器を販売したことによって，被控訴人に生じた損害について，控訴人らは，本件

新会社に対する任務懈怠行為があったものとして，賠償責任を負うというべきであ

る。 

 損害額 

ア 特許法１０２条２項の適用の可否 

証拠（甲４，２７，３２）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人は，整体業を行

うに当たり，本件治療器を使用することがあったと認められ，被控訴人には，本件

新会社の侵害行為がなかったならば，利益を得られたであろうという事情があるか
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ら，被控訴人の損害額の算定につき，特許法１０２条２項の適用が排除される理由

はないというべきである。 

イ 本件治療器を販売・使用したことによる本件新会社の利益 

 本件新会社の平成２３年度の帳簿（乙５０～５２）には，本件新会社は，平

成２３年４月１日から６月３０日までの間，本件治療器の販売によって２１１万７

３５０円の売上げを得たこと，本件治療器を使用したエステティックの提供によっ

て８５万４０００円の売上げを得たこと，及び，本件新会社のその間の仕入高は８

７万３７３２円であったことを示す各記載がある。 

そして，これらの帳簿上の各記載に加え，弁論の全趣旨によれば，本件新会社は，

平成２３年４月１日から６月３０日までの間，本件治療器を販売・使用することに

より，２０９万７６１８円（販売売上高２１１万７３５０円＋使用売上高８５万４

０００円－仕入高８７万３７３２円）の利益を得たことが認められる。 

 また，上記帳簿には，本件新会社が，平成２３年７月１９日及び８月９日に，

本件治療器の販売によって３７万２０００円の売上げを得たことを示す記載がある。 

そして， は７

０．６％（２０９万７６１８円／（２１１万７３５０円＋８５万４０００円））で

あるから，本件新会社は，同年７月１９日及び８月９日に，本件治療器を販売する

ことにより，２６万２６３２円（販売売上高３７万２０００円×７０．６％）の利

益を得たものと認められる。 

 これに対し，被控訴人は，本件治療器の販売・使用売上高が大幅に減少して

いることなどから，本件新会社の帳簿の上記記載は信用できないと主張するが，前

記認定のとおり，本件新会社は，平成２３年７月以降，治療器具を本件治療器から

新型治療器へ切り替えており，平成２３年度の本件治療器の売上高を過去の売上高

と比較することはできないから，被控訴人の前記主張は採用できない。 

また，被控訴人は，本件新会社の平成２３年度の帳簿は控訴審になってから提出

されるに至ったことから，同帳簿の記載は信用できないと主張するが，本件訴訟の
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経過に照らせば，同帳簿が控訴審になってから提出されたことをもって，その記載

の信用性を否定することはできない。 

さらに，被控訴人は，本件新会社の利用者が振り込んだ金員が本件新会社の帳簿

に正確に反映されていない旨主張する。しかし，各利用者作成に係る陳述書（甲５

９～６１）の記載によっても，各利用者が振り込んだ金員の趣旨やその処理内容は

不明であるから，同主張も本件新会社の帳簿の記載の信用性の判断を左右しない。 

ウ 被控訴人の損害額 

本件新会社は，本件治療器の販売・使用により ２３６万

０２５０円の利益を得たものであるから，被控訴人が受けた損害額は，２３６万０

２５０円と推定される（特許法１０２条２項）。 

なお，控訴人らは，本件発明が本件治療器の販売売上げに寄与した程度は５％で

あり，使用売上げに寄与した程度は２．５％である旨主張する。上記推定を覆滅さ

せる事情については，控訴人らにおいて主張立証すべきところ，これらの売上げに

寄与したとされる本件新会社の施術者の知識，技術等の具体的内容は明らかではな

く，上記推定を覆滅するに足りる事由があるとは認められない。 

エ 以上によれば，本件新会社が平成２３年４月１日から６月３０日までの間並

びに７月１９日及び８月９日に，本件治療器を販売・使用したことによって，被控

訴人に生じた損害の額は，２３６万０２５０円であると認められる。 

４ 結論 

よって，被控訴人の請求は，控訴人らに対し連帯して損害賠償金２３６万０２５

０円及びこれに対する平成２５年７月１０日から支払済みまで民法所定の年５分の

割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから，本件控訴に基づき，

上記の趣旨に沿って原判決を変更し，本件附帯控訴は理由がないから，これを棄却

することとし，主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第４部 
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