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平成２１年３月２５日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官

平成１９年(ネ)第１０１０２号 特許権侵害差止等請求控訴事件（原審・東京地方

裁判所平成１８年(ワ)第１９３０７号，平成１９年１１月１４日判決）

口頭弁論終結日 平成２１年１月１４日

判 決

控 訴 人 三 菱 電 機 株 式 会 社

（１審原告）

訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣

補 佐 人 弁 理 士 村 上 加 奈 子

被 控 訴 人 株式会社日本マイクロニクス

（１審被告）

訴訟代理人弁護士 安 江 邦 治

同 鈴 木 潤 子

補 佐 人 弁 理 士 須 磨 光 夫

主 文

１ 本件控訴を棄却する。

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 当事者の求めた裁判

１ 控訴人

(1) 原判決を取り消す。

(2)ア 被告（被控訴人）は，原判決別紙物件目録記載のプローブカードを製造

し，販売し，販売の申出をしてはならない。

イ 被告（被控訴人）は，その占有する原判決別紙物件目録記載のプローブカー

ドを廃棄せよ。

ウ 被告（被控訴人）は，原告（控訴人）に対し，１億５１２０万円及びこれに
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対する平成１８年９月８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

(3) 訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。

２ 被控訴人

主文と同旨。

第２ 事案の概要

（以下，略語については原判決の例による ）。

１ 本件特許

控訴人は，名称を「半導体装置のテスト方法，半導体装置のテスト用プローブ針

とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」とする発明につい

て本件特許（特許第３２７９２９４号。平成１１年８月２７日出願，優先権主張

平成１０年８月３１日〔日本 ，平成１４年２月２２日設定登録。請求項の数７，〕

特許公報は甲２）を有していた。

２ 第１次審決

本件特許の請求項２，３及び７につき，被控訴人が，特許庁に対し，第１次無効

審判請求（無効２００４－８０１０５号）をし，その中で，控訴人が，訂正請求を

行ったところ，特許庁は，審理の上，平成１７年４月１８日付けで 「訂正を認め，

る。本件審判の請求は，成り立たない 」との審決をした（第１次審決 。そこで，。 ）

被控訴人が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ，知的財産高等裁判所

は，平成１８年３月１日，請求棄却の判決をした（平成１７年（行ケ）第１０５０

３号 。）

３ 第２次審決

本件特許の請求項２及び３につき，被控訴人が特許庁に対し第２次無効審判請求

（無効２００５－８０１７７号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成１８年

１２月２２日付けで 「本件審判の請求は，成り立たない 」との審決をした（第２， 。

次審決 。そこで，被控訴人が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ，）

知的財産高等裁判所は，平成１９年１０月３０日，請求棄却の判決をした（平成１
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９年（行ケ）第１００２４号 。）

４ 第３次審決

本件特許の請求項２，３及び７につき，被控訴人が特許庁に対し第３次無効審判

請求（無効２００６－８０２２２号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成２

０年２月６日付けで 「本件審判の請求は，成り立たない 」との審決をした（第３， 。

次審決 。そこで，被控訴人が上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ，）

知的財産高等裁判所は，平成２０年（行ケ）第１００８４号として審理し（平成２

１年１月１４日口頭弁論終結 ，同年３月２５日に判決言渡しが予定されている。）

５ 第４次審決

本件特許の請求項２，３及び７につき，被控訴人が特許庁に対し第４次無効審判

請求（無効２００６－８０２４３号）をしたところ，特許庁は，審理の上，平成２

０年６月１１日付けで 「特許第３２７９２９４号の請求項２，３，７に係る発明，

についての特許を無効とする 」との審決をした（第４次審決 。そこで，控訴人が。 ）

上記審決の取消しを求めて訴訟を提起したところ，知的財産高等裁判所は，平成２

），０年（行ケ）第１０２６６号として審理し（平成２１年１月１４日口頭弁論終結

同年３月２５日に判決言渡しが予定されている。

６(1) 本件は，特許権を有する控訴人（１審原告）が，被控訴人（１審被告）

に対し，被控訴人のプローブカードの製造等の行為が，本件第２発明（訂正後の本

件特許の請求項２に係る発明）及び本件第７発明（訂正後の本件特許の請求項７に

係る発明）に係る特許を侵害していると主張して，被控訴人製品の製造・販売につ

いて差止め等や損害賠償を求めた事件である。

(2) これに対し，原判決は，本件第２発明及び本件第７発明が進歩性欠如の無

効理由を有し，また，被控訴人には先使用権が認められるとして，控訴人の請求を

いずれも棄却した。

(3) そこで，上記判決に不服の控訴人が，原判決の取消しを求めて，本件控訴

を提起した。
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第３ 当事者双方の主張

１ 当事者双方の主張は，次に付加するほか，略称も含め，原判決の「事実及び

理由」欄の第２「事案の概要」のとおりであるから，これを引用する。

２ 控訴人の主張

(1) 先使用権に関する事実誤認

ア 原判決の認定

原判決は 「本件管理基準表の配布開始後で，原告以外の顧客に対するものに限，

っても，次のとおり，本件第２発明及び本件第７発明の構成要件を充足する製品が

製造販売されていることが認められる （５１頁６行～９行 「被告による…製品。」 ），

の製造販売は，単に顧客の指示に従いその手足として行われたものではなく，被告

の事業の実施として行われたものと認められる （５２頁１２行～１４行）とする。」

が，誤りである。

イ 針先端の曲率半径に関する認定の誤り

被控訴人が，本件特許の優先権主張日前に事業として製造・販売したプローブ針

の中に先端を球面仕上げとしたものがあったとしても，次の(ア)～(エ)のとおり，

その曲率半径が１０～２０μ の範囲にあったことはあり得ない。m

(ア) 岩手東芝

① 原判決は，被控訴人作成（岩手東芝宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙８」

の１）及び岩手東芝の従業員作成の「証明書 （乙８の２）に基づいて，被控訴人」

が岩手東芝に対して曲率半径１０μ の球面である先端を有するプローブ針を製造m

販売したと認定する（５１頁１０行～１５行 。）

， ，しかし，乙８の１の２枚目には 「針先先端径を１０μ Ｒに変更」と記載されm

乙８の２でも 「先端半径：Ｒ１５μ 「形状：球面」と記載されているが，ど， 」，m

こにも，球面の曲率半径がＲ１５μ であったとは記載されていない。先端径は，m

先端を球面とした場合の曲率半径とは異なるものであり，先端の形状が球面であれ

ば先端径の半分が当然に曲率半径になるものではない。しかるに，乙８の２は，こ
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のことが争点であることが明らかになった後に作成されたものであるにもかかわら

ず，この点をあえて明確にすることを避けたかのような表現になっている。

被控訴人作成の１９９９年（平成１１年）の「PROBE CARD」と題する総合カタロ

グ（甲７）の１７ページ左上の図面においては，明らかに 「先端径」と「球面半，

径」とは使い分けられている。甲７のカタログ作成時点において，被控訴人は，当

時の技術常識に従って「先端径」という用語を用いていたはずである。同様に，甲

７の４３ページ中央の図においても「先端径」という用語は，先端の太さを表現す

るものとして説明されている。また，甲７の４３ページ中央の図には 「先端の長，

さ」という用語も使われている一方，乙８の１の２枚目では 「針仕様の変更」と，

いう見出しのもとに 「針先端長」と「針先端径」が記載されている。被控訴人の，

用いていた用語の意味が乙８の１が作成された１９９７年（平成９年）当時と甲７

が作成された１９９９年（平成１１年）当時とで異なると解釈すべき理由はないか

ら，甲７の４３ページの図の説明からも分かるとおり 「針先端長」と「針先端，

径」とは，長さと太さを表わすものとして，ワンセットで使用されていたものであ

る。

② 被控訴人ＰＢ技術統括部のG（以下単に「G」という ）作成の説明書（乙６。

９）では 「プロービングエリア」とプローブ針に許容される最大先端径の関係が，

説明されているが，この説明も，先端径が針先の太さを表わしているという事実と

整合するものである。

③ 甲５のカタログの２頁においても 「先端径」は先端の太さを表わすものと，

して説明されている。ただ，理由は不明であるが，球面仕上げの場合の「球面半

径」の説明は削除されている。この事実から推測すると，仮に，被控訴人の主張す

るように，先端球面仕上げの場合には先端径の半分が球面の曲率半径になるという

関係が成立するとしても，それは，甲５のカタログが作成された２００２年（平成

１４年）１２月頃以降のことであると考えられる。

④ G作成の「１９９８年７月以前の先端球面プローブ針販売の経緯についての
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陳述書（乙３４ 「針仕様についての説明書 （乙３５ 「先端球面プローブ針と）， 」 ），

ＭＪ８Ｎの形状が同じである事についての陳述書 （乙３６）は，いずれも，訴訟」

になってから被控訴人の従業員が作成した陳述書であり，信用性がない。

⑤ なお，被控訴人が言及している被控訴人作成（控訴人宛）の「PROBE-BOARD

注文仕様書 （乙１２）の４頁目は，控訴人が作成したものであり，岩手東芝が作」

成したものではない。先端形状を球面と指定したのみでは，先端径の半分が球面の

曲率半径となるという常識が成立していなかったからこそ，控訴人は，説明図面を

作成して乙１２に添付したものである。

(イ) 富士フィルムＭＤ

原判決は，被控訴人作成（富士フィルムＭＤ宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書」

（乙５０の４）及び富士フィルムＭＤの従業員作成の「証明書 （乙５０の５）を」

引用して，先端が曲率半径２０μ の球面であるプローブ針の製造販売の事実を認m

定する（５１頁１６行～２１行 。）

しかし，乙５０の４には，先端径が記載され，プローブの仕様欄において「特

殊」に丸が付けられ 「球面」と記載されているが，先端の曲率半径はどこにも記，

載されていない。また，乙５０の５は，単に，納品を受けた事実を記載しているに

すぎない。被控訴人は，先端形状が球面であれば，当然に，球面の曲率半径が先端

径の半分になることを前提としているが，失当である。

なお 「富士フイルムマイクロデバイス㈱様 球面プローブ針のプローブカード，

一覧表 （乙５０の１）には「直径・曲率半径」という欄が設けられているが，乙」

５０の１は，被控訴人が本件訴訟に当たって作成したものである。乙５０の２～４

では 「先端径」という用語が使われているにもかかわらず，被控訴人において勝，

手に用語を変更したものであるから，乙５０の１は，事実認定の資料とはなり得な

い。

(ウ) Ｓｉｅｍｅｎｓ

原判決は，乙５４の１０～２２を引用して，先端が曲率半径１５μ の球面又はm
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Ｒ加工であるプローブ針の製造販売の事実を認定する（５１頁２２行～５２頁１

行 。しかし，乙５４の１０～２２にも「先端径」が記載されているにすぎない。）

また，乙５４の１は，本件訴訟に当たって，被控訴人が主張を整理する目的で作成

したものであり，本来的な意味での証拠とはいいがたいものであるが，そこでも，

「先端径」が記載されているにすぎない。

(エ) G陳述書（乙１，３５，６０，７０）の矛盾点

① G作成の「針仕様についての説明書 （乙３５）には，記載された最先端の球」

面仕上げの場合には，先端径の半分が先端の曲率半径になるとの記載がある（５

頁 。しかし，上記説明書（乙３５）の２頁の説明図にもあるとおり，球面仕上げ）

の場合には，先端径とは別に球面半径を定め得る。G自身も，上記説明書（乙３

５）の５頁において 「この曲率半径は指定の先端径に対して１／２ではなく，±，

。 ，５μ の範囲内で近いものを選択（設計）する場合もあります 」と述べているがm

±５μ に限らず，先端径とは独立して先端の曲率半径を選択できるものである。m

② G作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の

経緯 （乙７０）の４頁には 「合計７種類の針先仕上げのプローブ針（球面 Ｒ１」 ，

５μ ）を作成し，岩手県釜石市…にある新日鉄グループ株式会社ニッテツ・ファm

イン・プロダクツ釜石試験分析センター（判決注：以下「釜石試験分析センター」

という ）に対し，プローブ針先端部分の粗さ測定を依頼しました 」との記載があ。 。

る。しかし，Gが述べる，粗さ測定の結果を報告した書面が，釜石試験分析センタ

ー作成の平成９年３月４日付け「調査結果報告 （甲１５）であることについては」

当事者間に争いがないところ，控訴人の担当者が甲１５に記載されている測定結果

に基づいて針先端部の曲率半径を計算した結果（控訴人の生産技術センター計画部

企画グループのH作成の「報告書 〔甲１９ ）の３頁の表にまとめられているとお」 〕

り，７種類の針先の先端の曲率半径は，４８.５μ から１２１.７μ の範囲にばm m

らついており，１５μ に近いものは存在しないから，誤差の点を考慮しても，７m

種類の針先の全てが半径１５μ の球面であったというGの陳述が虚偽であることm
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は明らかである。甲１５の各鳥瞰図から視覚的に受ける印象も，これを裏付けるも

のである（上記H作成の「報告書 〔甲２５ 。」 〕）

実際にも，本件特許の優先権主張日前に被控訴人が現実に製造販売したプローブ

針の先端は，乙２３（特開平８－１６６４０７号公報）の図４と同様の形状をして

いた（控訴人高周波光デバイス製作所アセンブリテスト生産推進部I作成の「陳述

書 〔甲２４〕参照 。」 ）

被控訴人は，曲率半径の計測は，プローブ針の先端部を基点に，プローブ針の根

元側に指定された曲率半径の長さ分だけ遡り，その位置におけるプローブ針の直径

が，指定された曲率半径の２倍になっているかどうかを見るものであると主張する。

しかし，被控訴人の測定（検査）では，先端において内接円の外側にはみ出してい

る部分の大きさを評価することは行われていないから，先端球面の曲率半径はまち

まちにならざるを得ない。

③ G作成の「陳述書 （乙１）には 「針先を真横にして，プロジェクターと呼」 ，

ばれるスクリーンへ，拡大射影し先端の形状（曲率半径）を計測（検査）し （２」

頁下から１行～３頁１行）との記載がある。

ところが，Gは 「報告書 （乙６０）においては 「白い反射の最下端より若干上， 」 ，

に，プローブ針先端部の球状形状の中心が存在すると判断できます （１頁下から。」

２行～下から１行）と述べている。しかし，白い反射がどこに現れるかは，光の当

て方（光の当たる角度や光の強さなど）によって異なることは自明であるから，白

い反射の位置と球状形状の中心とは何の関係もない。

その一方で，Gは，同「報告書 （乙６０）において 「プローブ針先端部の曲率」 ，

と一致すると思われる近似円は，…プローブ針先端の曲面をどのように近似円に取

り込むかによって，無数に描くことが出来ます。従って，円の中心位置がどこにあ

るかを合理的に決めることなく，単に近似円を描くことには，何の意味もありませ

ん （２頁下から２行～３頁３行）と述べている。。」

このような「報告書 （乙６０）の陳述が 「陳述書 （乙１）における「拡大射」 ， 」
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影し先端の形状（曲率半径）計測」という陳述と矛盾することは明らかである。影

には白い反射は現れるはずもないから，乙６０でGが述べる方法では円の中心位置

を決めることはできない。

ウ 先端の表面粗さに関する認定の誤り

本件管理基準表が作成された時点においては，被控訴人の粗面仕様Ａ～Ｆのプロ

ーブ針は，未完成であった。

(ア) 証拠の不存在

原判決は，被控訴人が製造し，岩手東芝（乙８の1,2 ，富士フィルムＭＤ（乙５）

０の4,5 ，Ｓｉｅｍｅｎｓ（乙５４の10～22）に対して販売したプローブ針のいず）

れについても，プローブ針先端部の粗さについて 「本件管理基準表の粗面仕様，

『Ｅ』に相当」と認定する（５１頁１０行～５２頁２行 。）

しかし，各プローブ針の先端部の粗さについては，岩手東芝に対して販売したも

のは「かるい粗面 ，富士フィルムＭＤに対しては「鏡面 ，Ｓｉｅｍｅｎｓに対し」 」

ては「指定なし」というように，それぞれ指定が異なる。それにもかかわらず，こ

れらのすべてについて本件管理基準表の「Ｅ」に相当すること自体が奇異であるし，

本件管理基準表の「Ｅ」に相当すると認定したことに対する根拠が示されていない。

もっとも，岩手東芝のデバイス技術部Ｄ/Ｓ・評価技術開発担当のJ作成の「証明

書 （乙８の２）には 「 かるい粗面』とは，…粗面仕様Ｅを指しております 」と」 ，『 。

の記載がある。しかし，この書面は，本件訴訟になってから作成されたものであり，

当時から 「かるい粗面」が粗面仕様Ｅを指していたという根拠にはならないし，，

現実に納入されたものが管理基準表の粗面仕様Ｅに対応していたという証拠も存在

しない。

(イ) 原判決の認定矛盾

また，原判決は，上記(ア)の認定を 「本件管理基準表の配布開始後で，原告以，

外の顧客に対するものに限っても」という前提の下で行っている。しかし，被控訴

人が本件管理基準表を交付したと主張している岩手東芝を含めて，注文仕様書にお
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いて先端の粗さを指定する際に，本件管理基準表に準拠したＡないしＦの符号を用

いた者は，控訴人自身を除いて存在しない。このことは，本件管理基準表が営業ツ

ールであったという被控訴人の主張が事実に反することを疑わせるに十分である。

(ウ) 本件管理基準表の目的

G作成の「先端球面プローブ針とＭＪ８Ｎの形状が同じである事についての陳述

書 （乙３６）の末尾添付の図面によれば，先端を平坦にしたプローブ針材料は，」

エッチングによって先端を球面に加工されるところ，同陳述書（乙３６）には，

「粗面仕上げの指定がある場合は，球面，鏡面に加工した針をプローブカードに組

み立てた後，別のエッチング液，別の直流電源設定により表面を荒らす加工をする

事で『梨地』＝粗面に仕上げます （３頁４行～７行）と記載されている。。」

しかるに，前記乙７０によれば，Gは 「サンプルとして仕上げ条件（薬液や電解，

の電圧など）を変えたＡ～Ｆの６種類＋処理無し合計７種類の針先仕上げのプロー

ブ針 （４頁９行～１１行）について，先端部分の粗さ測定を依頼したところ，そ」

の結果を報告したものが前記甲１５である。そして，被控訴人が本件管理基準表を

作成したのは，簡易な形式で甲１５の調査結果を岩手東芝に報告することにあった。

このことは，本件管理基準表に手書きの文字が記入された文書（甲２３）におい

て，手書き部分が 「MHC K部長殿 FromG（３／６岩手東芝様へ中間報告として提出，

済 」という内容のものであることから明らかである。）

(エ) 本件管理基準表と被控訴人作成の「プローブカードについて （甲８）と」

の矛盾

本件管理基準表には，表の下部に 「処理無しは，抵抗値が高くそのままプロー，

ブとしては使用できません 」と記載されている。ここで 「処理無し」とは，乙３。 ，

６及び乙７０の上記記載からみて，先端を球面に加工する化学エッチングのみを行

ったものであると考えられる。そうすると，本件管理基準表を作成した時点では，

表面を荒らす別のエッチング加工によって抵抗値が低くなると想定していたことに

なる。
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一方，上記甲８には 「研磨を続けると最終的に先端形状は必ず球面（擬球面），

となる。この現象は化学研磨という工法の特徴である （９頁）との説明がある。。」

これは，本件管理基準表において「処理無し」と呼ばれているものを得るまでの工

程を説明しているものと思われる。そして，上記甲８には，化学研磨に関して，

「特にタングステンのプローブ針では硬く丈夫な表面酸化膜が生じるので二次的な

表面処理が必要となる 「化学的研磨処理でも処理条件を変化させると表面粗さ。」，

を変化させる事が出来るが，表面酸化膜の形成が有り，また表面粗さのコントロー

ルも難しいので弊社では機械的表面処理を用いている （１３頁）と説明されてい。」

る。そうすると，上記甲８の技術説明資料が作成された時点（２００５年（平成１

７年）１０月２０日）においては，被控訴人は，表面酸化膜の形成と，表面粗さの

コントロールの困難さを理由に機械的表面処理を最終仕上げとして用いていること

となる。

しかるに，上記甲８の１３頁の表に記載された数値は，本件管理基準表に記載さ

れた数値と全く同じである。しかし，これらのうち，一方は乙７０に記載された化

学的研磨処理による結果であり，他方は甲８に記載された機械的表面処理の結果で

ある。本件管理基準表の前提となっている技術と甲８に記載されている技術が異な

るものであり，かつ，甲８においては，化学研磨による仕上げでは「表面酸化膜の

形成が有り，また表面粗さのコントロールも難しい」とされていることを考えると，

化学研磨による仕上げしか行っていなかった本件管理基準表の段階では被控訴人に

おける発明が未完成であったと考えられる。

」，被控訴人は，本件管理基準表における粗面仕様「Ａ」に相当する「粗面仕上げ

及び粗面仕様「Ｅ」に相当する「鏡面仕上げ （すなわち「軽い粗面仕上げ ）のプ」 」

ローブ針を，化学研磨によって製造し，複数の顧客に対し，繰り返し多数回販売し

ていたのであるから，少なくとも本件管理基準表における粗面仕様「Ａ」及び粗面

仕様「Ｅ」なる仕様が，本件管理基準表が作成された平成９年（１９９７年）３月

の時点で未完成であったなどということはあり得ない，と主張する。
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しかし，例えば，被控訴人作成の「実験結果報告書 （乙７４）の３／４ページ」

に接触抵抗値に関し 「…初期値は全て0.4Ω以下である （出荷基準0.5Ω以下）10， 。

00回以降最大値は２Ω～１１Ωの間で大きくばらついている…」と記載されており，

また，４／４ページには 「1000回以降はアルミカスの付着が多くなり，これらの，

付着物はエタノール等による簡単な洗浄では殆ど落ちる事は無く，コンタクトが増

すにつれ付着物も多くなる傾向にある 」と記載されている。これらの記載は，被。

控訴人において，実用的に使用できるプローブ針が得られていなかったことを意味

している。

(オ) 被控訴人は，控訴人自身が「Ａ仕様」又は「Ｂ仕様」を指定していたこと

などを根拠として本件管理基準表が被控訴人によって営業ツールとして使用されて

いたと主張する。

しかし，被控訴人作成（控訴人宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙９～１１）」

が作成された頃までに，控訴人と被控訴人の間には秘密保持義務（控訴人と被控訴

人との間の「取引基本契約書 〔甲９〕参照）を前提とした意見交換があり，その」

ような関係の中で，控訴人の担当者であったLは被控訴人から本件管理基準表を受

領していた。Lは，被控訴人の担当者であったPからプローブ針の表面粗さを粗くす

ることを勧められ，同人の指示により，乙９から乙１１に添付された控訴人作成の

製作仕様書にＡ仕様又はＢ仕様と記載したのである。そうすると，控訴人がＡ仕様，

Ｂ仕様という表現を用いていたとしても，それは，被控訴人が本件管理基準表を一

般的な営業ツールとして用いていたことを意味するわけではない。また，乙９～１

１と同時期に作成された被控訴人作成（控訴人宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書」

（乙８０）についても，備考欄に記載の仕様変更（Ｆ仕様の指定）は被控訴人が内

部連絡のため記したものである。さらに，被控訴人作成（東芝多摩川工場宛）の

「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙７６）については，その１頁目の朱書きは被控訴人」

が追記したものであり，かつ２頁目の「仕様変更通知書」はそもそも被控訴人の内

部文書であるから，東芝多摩川がＥ仕様という指定をしたことを示すものではない。
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エ 被控訴人と岩手東芝との関係

原判決は 「被告による…製品の製造販売は，単に顧客の指示に従いその手足と，

して行われたものではなく，被告の事業の実施として行われたものと認められる

… （５２頁）と認定するが，誤りである。。」

すなわち，岩手東芝の製造部第一製造担当のM作成の「証明書」添付の「Auバン

プ用プローブカード評価報告書 （乙３２）に「秘」のスタンプが押捺されている」

ことからも明らかなとおり，被控訴人と岩手東芝とは，共同開発の途上にあったも

のである。したがって，被控訴人が岩手東芝に納入した製品は，共同開発の途中経

過における評価の対象としての製品であり，このような行為は事業の実施には該当

しない。

オ 侵害行為との関係

原判決は 「原告が差止めを求めている被告の現在の実施内容は，本件特許の優，

先権主張日前に被告が実施をしていた発明及び事業の目的の範囲内にあるものと認

められる （５２頁下から６行～下から４行）と認定するが，誤りである。。」

すなわち，前記のとおり，前記甲８の記載から見て，本件特許の優先権主張日前

においては，被控訴人の発明は未完成であったから，そもそも，先使用権は成立し

ていないし，当時の行為と本件において控訴人が差止めを求めている行為とは実質

的に異なるものである。

(2) 特許法２９条２項違反に関する認定の誤り

ア 原判決の認定

原判決は 「乙１９（判決注：特開平５－２７３２３７号公報）又は乙２１（判，

決注：特開平７－６３７８５号公報）により選択した曲率半径と，本件管理基準表

に開示され顧客に伝えられたプローブ針先端部の表面粗さを『０．４μ 以下』とm

する知見とを組み合わせ，本件第２発明のように構成することは，…当業者にとっ

て，容易なことであったと認められる （４９頁７行～１２行）とする。。」

しかし 「本件管理基準表に開示され顧客に伝えられた」の部分は，前述のとお，
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り誤りであるし，また，乙２１（特開平７－６３７８５号公報）に開示された内容

は，実質的に乙１９（特開平５－２７３２３７号公報）の開示内容と同じであるこ

とに鑑みれば，本件特許に対する乙１９（特開平５－２７３２３７号公報）を理由

とする無効審判の請求不成立審決の取消訴訟において請求棄却判決（乙２５）が確

定しているにもかかわらず，本件の原判決がこれと異なる結論に達したのは，本件

管理基準表によって，表面粗さを「０．４μ 以下」とする知見が公知であったとm

いう認定に基づくものであるところ，同認定は誤りである。

イ 本件管理基準表の作成経緯

(ｱ) 乙１８に添付された本件管理基準表の作成経緯については，次のとおりで

ある。

１９９６年（平成８年）３月に，被控訴人と岩手東芝との間で技術的な事項につ

き打合せがもたれ（G作成の陳述書〔乙１，７０ ，これ以降，被控訴人と岩手東〕）

芝との間にプローブ針の共同開発的な関係が成立した。被控訴人は，１９９６年

（平成８年）４月に評価用プローブカードを岩手東芝に出荷した（被控訴人作成の

平成８年３月２８日付け「PROBE-BOARD注文仕様書 〔乙４の１，乙５の１ 。その」 〕）

一方で，被控訴人の担当者であったGは，岩手東芝の担当者と何度も協議し，岩手

東芝から貸出を受けた金ベタウエハーにコンタクトさせて実験を行い，岩手東芝に

よる評価（確認）試験が行われた（G作成の陳述書〔乙７０ 。〕）

そして，岩手東芝は，上記評価試験の結果を１９９７年（平成９年）２月１３日

付けの「Auバンプ用プローブカード評価報告書 （乙３２添付）としてまとめ，被」

控訴人に交付した。同報告書の表紙には明瞭に「秘 岩手東芝エレクトロニクス

㈱」のスタンプが押捺されている。

(ｲ) G作成の陳述書（乙７０）には，この段階で，被控訴人は，岩手東芝から

「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」との提案を受け，この提

案を受けたGは，G自身が「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異がある

ものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものかを確認したいと考えて」い
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たことから，仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類＋「処理無

し」合計７種類の針先仕上げのプローブ針を作成した，作成した針先の形状は，

「球面 Ｒ１５μ 」であった，と記載されている。m

上記７種類のプローブ針の先端部分の粗さ測定をGが依頼し，この依頼に基づく

測定結果を報告したものが，平成９年３月４日付け釜石試験分析センター作成の

「調査結果報告 （甲１５）である。そして，Gは，この結果に基づいて本件管理基」

準表を作成し，岩手東芝に対して「中間報告として提出 （甲２３）したものであ」

る。そうすると，本件管理基準表は，名称は「管理基準」であっても，その実質は，

「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」という提案を行った岩手

東芝に対する「中間報告」である。

(ｳ) しかるに，G作成の陳述書（乙７０）には 「この『管理基準』の内容は，，

当社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして

数値管理されていることを顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容

となっています」との記載があるが，信用性がない。

まず，乙７０においてG自身が説明しているとおり，もともと，Gは 「目視上の，

差異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に

管理が出来るものかを確認したいと考えて」いたものである。そして，仕上げ条件

（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種類についても，被控訴人が通常行って

いたものであるなどとは述べていない。むしろ，Gの疑問としていた「目視上の差

異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管

理が出来るものか」という点を明らかにするために選択された実験条件であったと

考えられる。

次に，得られた結果は，むしろ 「数値的に管理ができない」と解釈すべきもの，

である。このことは，本件管理基準表が管理基準としての体をなしていないことか

らも明らかである。同表が管理基準とは認められない理由は，次の各点のとおりで

ある。
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① 仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は3つともほとんど同じである点

② 仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点

③ 仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点

④ それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて基

準値と最大の差が極端に大きい点

⑤ それぞれの仕様について，最大と最小の間に入るものを合格と考えると，

仕様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として規定している技術的

意味が不明であり，そもそもいかにして区別するのかという点。

ウ 本件管理基準表の配布先

(ｱ) 原判決は 「被告の営業担当者は，以後，被告製品を購入希望する客先又は，

新規開拓を目指す多数の客先に対し，被告のプローブカード製品仕様の資料として

本件管理基準表を提出又は提示して，被告製品の説明を行った （４６頁９行～１。」

１行）とする。しかし，本件管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東

芝と控訴人にすぎない。そして，岩手東芝も控訴人も，被控訴人との間で守秘義務

を前提とする情報交換をしていたのであるから（乙３２の「評価報告書」の「秘」

のスタンプ，甲９ ，岩手東芝や被控訴人が本件管理基準表を受領したとしても，）

それが「営業ツール」であったことにはならない。

(ｲ) 原判決は 「原告は，被告に対する注文に当たり，本件管理基準表に記載さ，

れたＡ～Ｆの仕様を使用した （４６頁１２行～１４行）としている。しかし，控」

訴人は，本件管理基準表に記載された数値を信頼して注文したものではなく，被控

訴人が「最も粗い」と考えているもの，あるいは 「粗い方から２番目」と考えて，

いるものを注文したにすぎない。したがって，控訴人がＡ～Ｆの符号を用いたから

といって，本件管理基準表が一般的に被控訴人の「営業ツール」であったことには

ならない。むしろ，控訴人以外には，岩手東芝も含めて，Ａ～Ｆの符号を用いたも

のがなかったことの方が重要な事実である。

(ｳ) 原判決の認定に沿う証拠として，例えば，富士通株式会社電子デバイス事
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業本部岩手工場デバイス技術部のNは，乙７２において 「書面をみながら説明を受，

けた」と述べているが，交付されたとは述べていない。したがって，同人が本件管

理基準表を受領した事実はなかったはずである。カタログ等と同等の営業ツールで

あれば，交付することが当然であり，極めて不自然である。さらに，乙７２では

「１９９７年当時，…書面を見ながら説明を受けた」と述べているが，その日時や

事実を裏付ける証拠は全く示されていない。

また，被控訴人半導体機器営業統括部の青森営業所所長O作成の「報告書 （乙７」

１）には 「Gが作成した『管理基準』は，それまでの曖昧な基準とは違い，針先の，

表面処理をＡ～Ｆまでの６段階に分類して表面粗さを数値的に管理するもので

す 「顧客から先端処理の違いによる具体的数値の要求があった場合などに用い。」，

ました。それまでは経験則的な表現でしか説明できなかった２種類の表面処理を，

数値的に説明できるようになったことが営業ツールとして非常に有意義であり，説

明を受けた顧客にも良く理解していただけたと思います （２頁）との記載がある。。」

しかし，前記イ(ｳ)に記載したとおり，本件管理基準表からは，Ａ～Ｆの数値的

な違いなどは分からず，仮に，本件管理基準表に基づいて顧客に説明したならば，

混乱だけが残ったはずである。このことは，たとえば，本件管理基準表の仕上げ条

件Ａの針とＣの針とを注文したと仮定してみれば容易に分かることである。Ａを注

文した顧客は，中心線平均粗さで０.００５μ の製品を受け取る可能性があり，m

他方で，Ｃを注文した顧客は，中心線平均粗さで０.０２μ の製品を受け取る可m

能性がある。これでは，Ｃを注文した顧客の方が表面の粗いものを受け取ることに

なり，受け取ってみなければどのような表面粗さの製品が納品されるか分からない

のと同じことである。本件管理基準表は，到底，営業ツールたり得ない。

エ 本件管理基準表に関する原判決のその他の認定

(ｱ) 秘密保持義務の対象

原判決は 「本件管理基準表には，プローブカードの製造販売を業とする被告が，

顧客に供給することができるプローブピン先端部の粗さの仕様が記載されているに
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すぎず，…秘密保持義務の対象となる『業務上の秘密』には当たるものと認めるこ

とはできない （４６頁下から２行～４７頁４行）と認定している。。」

しかし，上述したとおり，本件管理基準表は，いわば，実験結果の中間報告であ

り，現実に被控訴人が顧客に提供することができたプローブピンの先端部の粗さの

仕様を記載したものではないから，原判決の上記認定は，その前提において誤って

いる。

また，岩手東芝は共同開発の中間報告として本件管理基準表を被控訴人から交付

され，控訴人は不具合対策の一つとして本件管理基準表を被控訴人から交付された

のであって（乙１，１６～１９頁 ，評価や確認試験などを繰り返しながら実使用）

するに最良のものを開発している岩手東芝や控訴人と被控訴人との間のこのような

行為が秘密保持義務を前提としたものであることは，社会通念上又は商慣習上，当

然のことである。

(ｲ) 現物の入手可能性

原判決は 「被告からその現物を入手し，その存在を確認することができたもの，

である （４９頁４行）と認定している。」

しかし，本件管理基準表に記載されたプローブ針は，Gが 「目視上の差異がどの，

程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来

るものか」という疑問を解決するために複数の仕上げ条件Ａ～Ｆで製造したもので

ある。これらの仕上げ条件は，いずれも化学研磨であるところ，甲８によれば，

「化学的研磨処理でも処理条件を変化させると表面粗さを変化させる事が出来るが，

表面酸化膜の形成が有り，また表面粗さのコントロールも難しいので弊社では機械

的表面処理を用いている （１３頁）との記載があるから，本件管理基準表に記載。」

されたものは，その後，本件特許の優先日以後に入手可能になった製品とは異なる

ものであるといえる。そうすると 「被告から現物を入手」という原判決の認定は，

誤りである。

オ 容易想到性判断に関する原判決の誤り
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(ｱ) 以上に述べたとおり，原判決の「乙１９又は乙２１により選択した曲率半

径と，本件管理基準表に開示され顧客に伝えられたプローブ針先端部の表面粗さを

『０．４μ 以下』とする知見とを組み合わせ，本件第２発明のように構成するこm

とは，…当業者にとって，容易なことであったと認められる （４９頁７行～１２。」

行）という認定において言及されている 「本件管理基準表に開示され顧客に伝え，

られたプローブ針先端部の表面粗さを『０．４μ 以下』とする知見」は存在しなm

かったから，そもそも，組合せの容易性を論ずる余地はない。

(ｲ) 原判決は 「仮に，本件第２発明が０．４μ 程度以下で急激にコンタクト， m

回数を増やすという本件明細書の図８に示された効果を奏するとしても，特開平８

－１６６４０７号公報（乙２３）及び特開平８－１５２４３６号公報（乙２２）の

開示内容…に照らすと，表面粗さ０．４μ 以下とすることによって急激にコンタm

クト回数を増やすことができるとの効果は，本件第２発明のように構成することか

ら予想することができる程度のものと認めるべきであり，顕著な効果の点から，上

記…と異なる容易想到性の判断をすることはできない （４９頁下から２行～５０。」

頁６行）と判断している。

しかし，この判断は，確定審決の趣旨を逸脱するものである。原判決は，本件管

理基準表を容易性判断に介在させることによって，特許法１０４条の３の適用に当

たって考慮すべき特許法１６７条の規定の趣旨を考慮しないことを形式的に正当化

しようとしているが，実質的には確定審決を無視した判断をしているものである。

すなわち，本件の乙１９及び乙２３は，それぞれ，乙２５の判決及びその基礎と

なっている審決における甲４及び甲５である。

また，本件の乙２１及び乙２２は，乙２５の判決及びその基礎となっている審決

において審理の対象とはなっていないが，乙１９と乙２１，乙２３と乙２２とを，

それぞれ比較すれば，乙１９及び乙２３の方が，乙２１及び乙２２に比べて，より

一層，本件第２発明との関連性の高い公知技術であることは明らかであるから，原

判決が乙２１及び乙２２に言及していることは，実質的にみて，新たな公知技術が
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引用されているとはいえないものである。

そうであるところ，乙２５の判決は，被控訴人（同事件の原告）の主張（取消事

由２）として 「甲４の『直径５０μ～３０μ程度の円錐形状』…との記載，甲５，

の『 最大高さは）１μ 以下であれば望ましく，０．８μ 以下であればより望（ m m

ましい 』…『最大粗さ０．６μ 』との記載…に基づいて，当業者が容易に発明。 m

することができたというべきである 」と摘示し（１３頁ウ ，その上で，この被控。 ）

訴人の主張について理由がないと判断して，被控訴人の請求を棄却している。しか

るに，この乙２５の事件における被控訴人の取消事由２の主張と，原判決の上記判

断がなされた事項とは，軌を一にするものである。そうすると，原判決の上記判断

は，確定審決の存在を無視するものに他ならず，特許法１６７条の趣旨に照らして

も，特許法１０４条の３の立法趣旨に明らかに反する判断であり，本件は 「特許，

が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」には該当しないも

のである。

カ 被控訴人は，本件管理基準表を多数の顧客に提示したと主張するが，具体的

な事実を客観的に証明する証拠はなく，本件管理基準表は公知資料とはいえない。

また，被控訴人は，本件管理基準表が技術的に信頼性のあるものと主張するが，電

解エッチングの条件が異なるからといって表面粗さを区別できることにはならない

し，被控訴人の内部において，粗面仕様Ａ～Ｆに対応する電解エッチング条件が区

別されていたとしても，本件管理基準が技術的な意味での管理基準としては意味を

なさないことに変わりはなく，また，前述のように，本件管理基準表は，中心線平

均粗さ（Ｒａ）が十点平均粗さ（Ｒｚ）よりも大きいという理論的にあり得ない数

値を含んでいるのであって，当業者が，本件管理基準に依拠して何らかの発明をす

ることはあり得ない。さらに，被控訴人において先端の曲率半径を正しく計測して

いなかったことは前述のとおりであるから，本件特許の優先権主張日前に被控訴人

から本件特許発明の実施品と同一のプローブ針を入手することが可能であったとし

た原判決の認定は誤りである。
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３ 被控訴人の主張

原判決は正当であり，控訴人が主張する控訴理由はいずれも失当である。

(1) 先使用権に関する事実誤認の主張に対し

ア 針先端の曲率半径に関する認定誤りの主張に対し

(ア) 岩手東芝

① 原判決は 「岩手東芝（乙８の１及び２ （５１頁１０行～１５行）におけ， ）」

る認定をするに先だって 「証拠（乙１，３４～３６）及び各項に記載の証拠によ，

れば，本件管理基準表の配布開始後で，控訴人以外の顧客に対するものに限っても，

次のとおり，本件第２発明及び本件第７発明の構成要件を充足する製品が製造販売

されていることが認められる （原判決５１頁６行～９行）として，乙１，乙３４。」

～３６を挙げているところ，控訴人はこのことを看過している。

例えば，G作成の「１９９８年７月以前の先端球面プローブ針販売の経緯につい

ての陳述書（乙３４）１～２頁には 「１．ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」，

として，被控訴人営業担当者による「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」の記入

についての説明がされ，特にその２頁９～１２行には 「 ■プローブの仕様』欄の，『

下方『備考』に球面の指示が記載されている場合は，記載された最先端の直径寸法

となる球面仕上げを要求していることになります。また，Ｒ○○とか○○Ｒと記載

されている場合は，先端球面仕上げを要求しており，その曲率半径を指定していま

す 」と記載されており，G作成の「針仕様についての説明書 （乙３５）５頁５～。 」

７行にも同様の記載がある。

これらの記載によれば，被控訴人作成（岩手東芝宛）の「PROBE-BOARD注文仕様

書 （乙８の１）の１枚目において 「プローブの仕様」の欄に「１５±５Ｒμｍ」」 ，

と記載され，かつ 「球面」との指定があれば，プローブ針先端部を曲率半径が，

「１５±５μｍ」の半球状に仕上げる仕様が指定されていることは明らかである。

また，乙８の１の２枚目の「仕様変更通知書」における「針先端径を１０μｍＲに

変更」との記載も同様であり，既に乙８の１の１枚目の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ
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注文仕様書」において 「球面」との指定がある以上，プローブ針先端部を曲率半，

径が「１０μｍ」の半球状に仕上げる仕様に仕様変更がされたことは明らかである。

② また，乙８の１の１枚目におけるような「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様

書」において 「先端径」の欄に，例えば 「１５μｍＲ」との記載があり，かつ，， ，

「針先端処理」に関し 「球面（仕上げ 」との指定があれば，プローブ針先端部を，， ）

曲率半径１５μｍの半球状に仕上げる指定であることを，控訴人自身も認めている

ところ，控訴人はこれを看過している。

すなわち，控訴人は，原審における原告第３準備書面において，以下のとおり述

べている。

・ 被告は，被告書面４の３４ページにおいて 『乙第１２号証によれば，本件特許の優先権主「 ，

張日前の平成９年（１９９７年）に，原告である三菱電機株式会社に対し，先端部の形状が球

状で，先端部の曲率半径が『１５μｍ ，先端部の表面粗さが『０．４μｍ以下』のプローブ』

針を備えたプローブカードが製造，販売されたことは明らかである 』と主張している。原告。

は，被告が原告の指定した仕様に基づいてプローブカードを製造し，これを原告に対して販売

した事実そのものを争うものではない （４頁１６～２２行）。」

・ 日本電子材料と被告に対して先端を球面状として，その曲率半径を１５μｍとしたプロー「

ブ針を有するプローブカードを特注した。乙１２等の『ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書』

は，その際の被告に対する注文に関するものである （５頁１１～１４行）。」

・ 乙１２に従って原告が被告に発注したプローブ針の仕様は本件特許発明の構成要件を充足「

する （１３頁２０～２１行）」

しかるに，乙１２の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」における「プローブ

の仕様」欄における記載ぶりと，乙８の１の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様

書」における「プローブの仕様」欄における記載ぶりとは，曲率半径を指定する

「Ｒ」の文字が 「μｍ」の後に記載されているか前に記載されているかの違いを，

除いて，実質的に違いはなく，また，被控訴人の担当者が，乙１２の「ＰＲＯＢＥ

－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」と，乙８の１の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」



- 23 -

とで，記載ぶりを変更したと考えなければならない特段の事情も存在しないから，

乙１２の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」が，プローブ針先端部を曲率半径

１５μｍの球面状に仕上げる仕様を指定するものであれば，乙８の１の「ＰＲＯＢ

Ｅ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」も，同様に，曲率半径１５±５μｍの球面状に仕上げ

る仕様を指定するものであることは論を待たない。

③ 控訴人は，乙２以下，被控訴人が多数提出した「注文仕様書」において，プ

ローブの仕様の欄における「先端径」は，針先の太さを表していると主張する。

しかし，被控訴人が提出した多数の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」にお

ける「先端径」が 「針先の太さ ，すなわち，プローブ針先端部の直径を意味する， 」

ことと 「球面（仕上げ 」という被控訴人の仕様が，プローブ針先端部を先端径の， ）

１／２，又は先端部の半径に等しい曲率半径をもった半球状に仕上げる仕様である

こととは何ら矛盾しないから，控訴人の上記主張はそもそもが失当である。

被控訴人は，先端径が，即，先端部の曲率半径を意味していると主張しているの

ではない。被控訴人における「球面（仕上げ 」という仕様は，プローブ針先端部）

を先端径の１／２，又は先端部の半径に等しい曲率半径をもった半球状に仕上げる

仕様であるから 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」の「先端径」の項に 「○， ，

○μｍ」として先端部の直径を指定する記載，或いは 「○○μｍＲ」として先端，

部の半径を指定する記載があり，かつ 「球面（仕上げ 」という仕様の指定があれ， ）

ば，プローブ針先端部の曲率半径は，指定された先端径の１／２，あるいは指定さ

れた先端部の半径と同じになると主張しているのである。

(イ) 富士フィルムＭＤ

乙５０の４の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」には 「プローブの仕様」，

「先端径」の項に 「２０Ｒμｍ」と記載され，かつ 「球面」との仕様の指定があ， ，

るから，この「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」に基づいて製造されるプロー

ブ針の先端部が曲率半径２０μｍの球状となるものである。そして，先端部の曲率

半径が２０μｍであるプローブ針を備えたプローブカードが被控訴人によって製造
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され，本件特許の優先権主張日前の平成９年（１９９７年）１２月に，当時の富士

フィルムマイクロデバイス株式会社に販売されたことは，乙５０の５から明らかで

ある。

(ウ) Ｓｉｅｍｅｎｓ

乙５４の１０～２２のうち，少なくとも，乙５４の１２，１３，１４，１５，１

６，１９，２０，２１，２２の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」には 「プ，

ローブの仕様」として「球面（仕上げ 」の指定があるから，プローブ針の先端部）

の曲率半径が，指定された「先端径：３０μｍ」の１／２，或いは指定された先端

半径「１５μｍＲ」と同じ，１５μｍであったことは明らかである。また，乙５４

の１０，１１，１７，１８には 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」に「球面，

（仕上げ 」の指定は記載されていないけれども，これら乙各号証の２枚目の「Ｐ）

ＲＯＢＥ ＢＯＡＲＤ ＯＲＤＥＲ ＦＯＲＭ（ｐａｇｅ１／２ 」をみると 「Ｐ） ，

ＲＯＢＥ ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮ」の欄の上から４行目の「Ｔｉｐ ｓｈａ

ｐｅ」の項において 「□Ｆｌａｔ」と一対になっている「□Ｒｏｕｎｄ」にチェ，

ックが入れられており 「球面（仕上げ 」の指定であったことは明らかである。， ）

(エ) G陳述書（乙１，３５，６０，７０）の矛盾点

① G作成の「針仕様についての説明書 （乙３５）の２頁には，その右下に，先」

端部が「平坦仕上げ」の場合について 「先端径」がどこを指すかの説明図と，先，

端部が「球面仕上げ」の場合について 「球面半径」がどこを指すのかの説明図が，

記載されているだけであり 「球面仕上げの場合には，先端径とは別に球面半径を，

定め得る」などということは一切記載されていない。また，控訴人は，G自身も，

「この曲率半径は指定の先端径に対して１／２ではなく，±５μｍの範囲内で近い

ものを選択（設計）する場合もあります 」と述べているが，±５μｍに限らず，。

先端径とは独立して先端の曲率半径を選択できる，と主張するが，控訴人の同主張

は，乙３５におけるGの陳述を歪曲するものである。Gは，あくまでも 「プローブ，

針の在庫の有無，納期の関係」から，指定された先端径の１／２に対し 「±５μ，
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ｍの範囲内で近いものを選択（設計）する場合」もあることを述べているにすぎな

い。

② G作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の

経緯 （乙７０）について，控訴人は，甲１９における針先端部の曲率半径の計算」

を根拠に挙げるが，同計算には合理性がない。

また，控訴人高周波光デバイス製作所アセンブリテスト生産推進部I作成の「陳

述書 （甲２４）に添付されたＳＥＭ写真は，本件特許の優先権主張日前に被控訴」

人が現実に製造販売したプローブ針の先端を撮影したものであるとはいえない。

曲率半径の計測は，プローブ針の先端部を基点に，プローブ針の根元側に指定さ

れた曲率半径の長さ分だけ遡り，その位置におけるプローブ針の直径が，指定され

た曲率半径の２倍になっているかどうかを見るものである。

③ 控訴人は，乙６０の報告書においてGが述べていることは，乙１の陳述書に

おけるGの「拡大射影し先端の形状（曲率半径）計測」という陳述と矛盾する，影

には白い反射は現れるはずもないから，乙６０でGが述べる方法では円の中心位置

を決めることはできない，と主張する。

しかし，乙６０を正確に読めば，Gが 「先端曲率半径の近似円」の中心が定まら，

ないと，曲率半径を測定できないと述べているものでないことは明らかである。一

方，被控訴人において，プローブ針の先端部の曲率半径が指定された値になってい

るかどうかの測定は 「１μｍ単位で計測が可能なマイクロメーターヘッドを備え，

たＸ・Ｙ移動ステージに針先を真横にして，プロジェクターと呼ばれるスクリーン

へ，拡大射影し先端の形状（曲率半径）を計測（検査 」することによって行われ）

ているのであり，より具体的には，スクリーンに拡大射影したプローブ針の先端部

を基点に，プローブ針の根元側に指定された曲率半径の長さ分だけ遡り，その位置

におけるプローブ針の直径が，指定された曲率半径の２倍になっているかどうかを

見ることによって行われている。このように，被控訴人における曲率半径の測定

（検査）は 「先端曲率半径の近似円」なるものを描かなくても可能なのであるか，



- 26 -

， 。ら 「先端曲率半径の近似円」なるものの中心位置を定める必要もないものである

イ 先端の表面粗さに関する認定の誤りの主張に対し

(ア) 証拠の不存在の主張に対し

控訴人は，被控訴人が製造販売したプローブ針に関する原判決の「本件管理基準

表の粗面仕様『Ｅ』に相当」との認定には根拠がないと主張する。

しかし，原判決は，上記の認定をするに際し 「証拠（乙１，３４～３６）及び，

各項に記載の証拠によれば （原判決５１頁６行）と述べて，乙１，乙３４～乙３」

６を挙げ，その認定の根拠を明確に示している。

また 「軽い粗面仕上げ ，すなわち「鏡面仕上げ」が，管理基準表にいう粗面仕， 」

様「Ｅ」に相当することは，乙８の２において，岩手東芝のJが 「 かるい粗面』，『

とは，テストの対象が金バンプ電極のＩＣである事から，日本マイクロニクスの１

９９７年３月６日付け資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タングステン

プローブ針の粗面仕上げ管理基準』の中に記載の，金バンプ電極に推奨する粗面仕

様Ｅを指しております 」と述べていることによっても裏付けられる。。

また，東芝多摩川工場からの発注に基づく，本件特許の優先権主張日前の平成１

０年（１９９８年）１月１６日付の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙７」

６）によれば 「プローブの仕様」の欄に 「１０Ｒμｍ球面」との記載があり，加， ，

， ，えて 「先端を軽い粗面にすること－Ｅ仕様」と記載されている。これによっても

「軽い粗面仕上げ ，すなわち「鏡面仕上げ」が，管理基準表にいう粗面仕様」

「Ｅ」に相当することは明らかである。

さらに，Ｓｉｅｍｅｎｓからの発注に基づく乙５４の１０～２２の「ＰＲＯＢＥ

－ＢＯＡＲＤ注文仕様書」においては，プローブ針先端部の粗さについて，特段の

指定が記載されていないけれども，例えば，乙５４の１０の４枚目（ プローブボ「

ード製造履歴票」続き）の中段 「検査」の項における「先端エッチング仕上げ」，

の欄をみると 「鏡面」に丸印が付されており 「指定なし」の場合には「鏡面仕上， ，

げ ，すなわち，管理基準表にいう粗面仕様「Ｅ」に相当する表面粗さとなること」
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は明らかである。そして，同様に，乙５４の１１，１２，１４，１９，２０，２１，

２２の各４枚目（ プローブボード製造履歴票」続き）の中段 「検査」の項におけ「 ，

る「先端エッチング仕上げ」の欄においても「鏡面」に丸印が付されており，いず

れも，管理基準表にいう粗面仕様「Ｅ」に相当する表面粗さとなっている。

以上のように，岩手東芝，富士フィルムＭＤ及びＳｉｅｍｅｎｓに対して製造販

売されたプローブカードに組み込まれたプローブ針の表面粗さが管理基準表の粗面

仕様「Ｅ」に相当することは，各証拠から明らかであり，原判決の認定に誤りはな

い。

(イ) 原判決の認定矛盾の主張に対し

控訴人は，本件管理基準表に基づいて 「Ｂ仕様（粗面 （乙９の３枚目）ある， ）」

いは「Ａ仕様（粗面 （乙１０及び乙１１の各３枚目）と仕様を指定して，被控訴）」

人にプローブカードの製造を依頼している。この事実は，まさしく，本件管理基準

表が被控訴人によって営業ツールとして使用されていたことを示している。また，

本件管理基準表を，被控訴人が，当初提案のあった岩手東芝以外の控訴人にも配布

したことも，まさしく，被控訴人が本件管理基準表を営業ツールとして使用してい

たからにほかならない。

被控訴人営業担当者のOが乙７１の報告書で述べるとおり，Oが担当していた東北

・北海道地区において，本件管理基準表は，岩手東芝を始め，富士通株式会社岩手

工場，セイコーエプソン株式会社酒田事業所等，複数の顧客に対し，製品説明資料

として積極的に活用されたものである。また，関東地区においても，当時同地区を

担当していたRが乙７７の陳述書で述べるとおり，ソニー厚木工場及び国分工場，

日本モトローラー会津工場を始め多数の顧客に対して説明資料として使用され，さ

らには，関西地区においても，当時同地区を担当していたPが乙７８の陳述書で述

べるとおり，関西日本電気株式会社，福井日本電気株式会社，シャープ株式会社天

理工場，福山工場など複数の顧客に対して，針先表面処理の説明に活用されたので

あり，本件管理基準表を営業ツールとする伝統は，その後，関西地区の担当となっ
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たQにも受け継がれた（乙７９参照）のである。このように本件管理基準表は，営

業ツールとして十二分に活用されていたのである。

これらは，乙１８の１枚目の岩手東芝のMの証明書，さらには，乙７２の富士通

株式会社Nの証明書によっても裏付けられる。

なお 「注文仕様書において先端の粗さを指定する際に，本件管理基準表に準拠，

したＡないしＦの符号を用いた者」には，乙７６から明らかなとおり，控訴人以外

にも東芝玉川工場が存在する。

以上のとおり 「本件管理基準表が営業ツールであったという被控訴人の主張が，

事実に反する」とする控訴人の主張は，合理的根拠を欠く。

(ウ) 本件管理基準表の目的の主張に対し

控訴人は，乙３６及び乙７０に言及し，被控訴人が本件管理基準表を作成したの

は，簡易な形式で甲１５の調査結果を岩手東芝に報告することにあった，このこと

は，甲２３において 「３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済」と記載されて，

いることから明らかである，と主張する。

しかし，本件管理基準表が，甲１５の調査結果を岩手東芝だけに簡易な形式で報

告するために作成されたものではなく，被控訴人におけるプローブ針の表面処理仕

様を顧客に説明するための営業ツールとして作成され，かつ，使用されたものであ

ることは，前述したとおりである。

また，本件管理基準表が，単に，調査結果を岩手東芝に報告するために作成され

たものでないことは，本件管理基準表の記載からも明らかである。

すなわち，本件管理基準表には，右肩に「社外用」との表示が付され，標題下に

は，以下のような記載がある。

・ ㈱日本マイクロニクスが製造，納入するプローブカードのプローブ針先端は接「

触抵抗をより低く安定し使用いただく為に，下記の６種類の処置を施す事ができま

す 」。

・ 又，下表のとおり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平「
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均粗さを目標値として最大値，最小値を管理します 」。

「 ，・ 但し，現在全プローブカードの全プローブ先端を粗さ測定する事は，測定器や

測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサンプリングの粗さ確認となります事

をご了承願います 」。

・ 弊社の製造においては，処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バ「

ラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です 」。

これらの記載内容に照らせば，本件管理基準表が，単に，甲１５の調査結果を岩

手東芝に報告するために作成されたものであるなどということはできず，被控訴人

におけるプローブ針先端処理仕様を顧客に説明し，営業販売活動をより積極的に拡

大するための技術資料，すなわち，営業ツールとして作成されたものであることは

明らかである。

なお，控訴人は，甲２３（書き込みを除いて本件管理基準表と同じもの）に，

「３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済」と手書きの書き込みがされているこ

とを指摘するが，この書き込みは，文字どおり，単に，本件管理基準表が岩手東芝

に中間報告として提出済みであることを述べているにすぎず，本件管理基準表が，

甲１５の調査結果の報告書であることを意味するものでないことは明らかである。

(エ) 本件管理基準表と被控訴人作成の「プローブカードについて （甲８）と」

の矛盾の主張に対し

① 控訴人は，甲８の１３頁の記載と，本件管理基準表とを比較し，化学研磨に

よる仕上げしか行っていなかった本件管理基準表の段階では被控訴人における発明

が未完成であったと考えられると主張する。

しかし，乙３～乙１７，乙４８の１～乙５４の２２，乙６４の１～乙６７の２に

示されるとおり，被控訴人は，本件特許の優先権主張日前，本件管理基準表が作成

された平成９年（１９９７年）３月６日前後を通じて，本件管理基準表における粗

面仕様「Ａ」に相当する「粗面仕上げ ，及び粗面仕様「Ｅ」に相当する「鏡面仕」

上げ （すなわち「軽い粗面仕上げ ）のプローブ針を，化学研磨によって製造し，」 」



- 30 -

複数の顧客に対し，繰り返し多数回販売していたのであるから，少なくとも本件管

理基準表における粗面仕様「Ａ」及び粗面仕様「Ｅ」なる仕様が，本件管理基準表

が作成された平成９年（１９９７年）３月の時点で未完成であったなどということ

はあり得ない。

② 控訴人は，甲８の１３頁の記載に言及し，甲８の技術説明資料が作成された

時点（２００５年１０月２０日）においては，被控訴人は，表面酸化膜の形成と，

表面粗さのコントロールの困難さを理由に機械的表面処理を最終仕上げとして用い

ている，と主張する。

しかし，甲８の１３頁に，機械的表面処理によらなければ，同頁の表に記載され

たような表面粗さ（被控訴人注：本件管理基準表に記載されている表面粗さと数値

的に同じもの）のプローブ針を製造することができないと記載されているわけでは

ない。甲８の１３頁には，表下７～８行に 「化学研磨処理でも処理条件を変化さ，

せると表面粗さを変化させる事が出来るが，表面酸化膜の形成が有り，また表面粗

さのコントロールも難しいので弊社では機械的表面処理を用いている 」と記載さ。

れているが，この記載は，単に，甲８が作成された平成１７年（２００５年）当時，

被控訴人が保有していた化学研磨処理技術と，機械的表面処理技術とを比べた場合，

機械的表面処理よりも化学研磨処理の方が，表面粗さのコントロールが難しいとい

うことを述べているにすぎない。

ウ 被控訴人と岩手東芝との関係の主張に対し

控訴人は，乙３２に添付された「Ａｕバンプ用プローブカード評価報告書」につ

いて主張する。しかし，同評価報告書は，乙３２の１枚目の証明書において，岩手

東芝のMが述べるとおり 「評価実験の結果で合格になれば同じ仕様のプローブカー，

ドを継続購入することを条件に，日本マイクロニクスに無償で提供」してもらった

プローブカードを用い，それらのプローブカードが，電極が金バンプタイプのデバ

イスのテストに使用できるかどうかを，岩手東芝において評価した実験の結果を単

に報告したにすぎないものであり，被控訴人と岩手東芝とが，当時，共同開発の途
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上にあったことを示すものではない。

エ 侵害行為との関係の主張に対し

前記のとおり，甲８の記載から見て，本件特許の優先権主張日前においては，被

控訴人の発明は未完成であったとの控訴人の主張は誤りであるから，その誤った主

張を前提とする 「そもそも，先使用権は成立していないし，当時の行為と本件に，

おいて控訴人が差し止めを求めている行為とは実質的に異なるものである 」との。

控訴人の主張も，また誤ったものであることは明らかである。

(2) 特許法２９条２項違反に関する認定の誤りの主張に対し

ア 本件管理基準表の作成経緯の主張に対し

本件管理基準表を，単に，岩手東芝に対する中間報告のために作成された(ア)

文書であるとする控訴人の主張が誤りであることは，既に前記したとおりである。

また，Gが，作成された針先の形状について「球面 Ｒ１５μｍ （乙７０の４頁）」

と述べていることが事実に反するとする控訴人の主張が誤りであることも，既に前

記したとおりである。

(イ) 控訴人は，Gは，仕上げ条件（薬液や電解の電圧）を変えたＡ～Ｆの６種

類についても，被控訴人会社が通常行っていたものであるなどとは述べていない，

むしろ，Gの疑問としていた「目視上の差異がどの程度粗さとして数値的に差異が

あるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来るものか」という点を明らかに

するために選択された実験条件であったと考えられる，と主張する。

しかし，G作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について （乙７３）には，次」

の記載がある。

・ 私の経験によれば，エッチング液の濃度及びエッチング電圧などの条件が同じ「

であれば，プローブ針先端の仕上がり状態も同じになり，例えば，濃度１０％のエ

ッチング液を用いて電圧１．５Ｖ，すなわち 『粗面仕上げ』の条件で電解エッチ，

ング処理を行うと，処理された針先端表面の状態は，顕微鏡による目視観察では全

ての針が同様に梨地状態で白く見えます。目視観察で同じ状態に見えれば，接触抵



- 32 -

抗値もばらつかず，ほぼ同じ値を示します。これは，濃度１％のエッチング液を用

いて電圧１．０Ｖで行う『軽い粗面仕上げ』の場合も同様です （２頁６～１４。」

行）

・ そこで，上記『管理基準』を作成すべく 『粗面仕上げ』及び『軽い粗面仕上「 ，

げ』を含め，粗面仕様Ａ～Ｆの処理条件の異なる６種類のサンプル針を作成し，別

途用意した処理無しのサンプル針と併せて，合計７種類のサンプル針について，株

式会社ニッテツ・ファイン・プロダクツ釜石試験分析センターに表面粗さの測定を

依頼しました。各粗面仕様の電解エッチング条件の違いは表－１に示すとおりで

す （３頁５～１０行）。」

・ ここで，従来からの『粗面仕上げ』及び『軽い粗面仕上げ』は，それぞれ 『粗「 ，

。 ，面仕様Ａ』及び『粗面仕様Ｅ』に対応しています 『粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ』は

釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼するに際して新たに設定した仕様で

す （乙第７３号証３頁表下１～４行）。」

これらの記載から明らかなとおり，粗面仕様Ａ～Ｆのうち，粗面仕様ＡとＥとは，

それぞれ，被控訴人が従前から行っていた「粗面仕上げ」及び「軽い粗面仕上げ」

に相当する仕様なのであり，粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆは，釜石試験分析センターに

表面粗さの測定を依頼するに際して新たに設定された仕様なのである。

そして，乙７３の３頁表－１に示されるとおり，各粗面仕様Ａ～Ｆは，エッチン

グ液の濃度及びエッチング電圧という電解エッチングの条件において明らかに区別

される仕様であるから，Gは，乙７０において 「この『管理基準』の内容は，当社，

が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種類を有し，各々が粗さとして数値

管理されていることを，顧客全般に紹介（針仕様の説明資料として）できる内容と

なっています （４頁２０～２２行）と述べたのであって，Gの陳述を「到底，信用」

できない」とする控訴人の主張には合理的な根拠がない。

イ 本件管理基準表の配布先の主張に対し

(ア) 控訴人は，本件管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東芝と
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控訴人にすぎない，岩手東芝も控訴人も，被控訴人との間で守秘義務を前提とする

情報交換をしていたのであるから（乙３２の『評価報告書』の『秘』のスタンプ，

甲９ ，岩手東芝や控訴人が本件管理基準表を受領したとしても，それが「営業ツ）

ール」であったことにはならない，と主張する。

しかし，乙６３の１～５において，それぞれ，岩手東芝のM，ＮＥＣエレクトロ

ニクス株式会社のS及びT，富士通株式会社のV，福井日本電気株式会社のU，日本テ

キサス・インスツルメンツ株式会社のWが述べるとおり，プローブ針の先端形状や

寸法，表面処理仕上げなどのプローブ針仕様に関しては，守秘義務の対象外である。

同様に，控訴人と被控訴人との間で取り交わされた「取引基本契約書 （甲９）に」

おいても，守秘義務の対象は 「本契約及び個別契約により知り得た相手方の業務，

上の秘密 （第２７条）に限られており，プローブカードの製造販売を業とする被」

控訴人が，顧客に提供することができるプローブ針先端部の仕様として，本件管理

基準表に記載したような表面粗さの仕様が，守秘義務の対象でないことは明らかで

ある。

(イ) 控訴人は，本件管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東芝と

控訴人にすぎないと述べるが，乙７２に記載されているとおり，本件管理基準表は，

富士通株式会社の担当者にも提示され，さらに，乙７１，乙７７～７９で述べられ

ているとおり，本件管理基準表は，被控訴人の営業担当者によって，多数の顧客に

提示され積極的に営業ツールとして使用されていたものである。

(ウ) 控訴人は，控訴人がＡ～Ｆの符号を用いたからといって，本件管理基準表

が一般的に被控訴人の「営業ツール」であったことにはならない。むしろ，控訴人

以外には，岩手東芝も含めて，Ａ～Ｆの符号を用いたものがなかったことの方が重

要な事実であると主張するが，かかる控訴人の主張が誤りであることは，前記のと

おりである。

(エ) 控訴人は，乙７１のOの報告書に言及し，本件管理基準表からは，Ａ～Ｆ

の数値的な違いなど分からず，仮に，本件管理基準表に基づいて顧客に説明したな
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らば，混乱だけが残ったはずである，本件管理基準表は，到底，営業ツールたり得

ない，と主張する。

しかし，本件管理基準表を見た控訴人は，乙９～１１の各３枚目に示されるとお

り，Ａ仕様，Ｂ仕様を指定して被控訴人にプローブカードの発注を行っているので

あり，また，平成９年（１９９７年）３月１９日付の「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注

文仕様書 （乙８０）から明らかなとおり，控訴人からはＦ仕様を指定した発注も」

あったのであるから，これらの事実は，管理基準表が営業ツールとして十二分に機

能していたことを裏付けるものである。

ウ 本件管理基準表に関する原判決のその他の認定の主張に対し

(ア) 秘密保持義務の対象の主張に対し

控訴人の秘密保持義務の対象についての主張は，前記に照らし，誤りである。

(イ) 現物の入手可能性の主張に対し

控訴人は，本件管理基準表に記載された仕上げ条件は，いずれも化学研磨である

ところ，甲８によれば 「化学的研磨処理でも処理条件を変化させると表面粗さを，

変化させる事が出来るが，表面酸化膜の形成が有り，また表面粗さのコントロール

も難しいので弊社では機械的表面処理を用いている （１３頁）との記載があるか。」

ら，本件管理基準表に記載されたものは，その後，本件特許の優先日以後に入手可

能になった製品とは異なるものであると主張する。

しかし，前記のとおり，被控訴人は，本件特許の優先権主張日前，本件管理基準

表が作成された平成９年（１９９７年）３月６日前後を通じて，本件管理基準表に

おける粗面仕様「Ａ」に相当する「粗面仕上げ」及び粗面仕様「Ｅ」に相当する

「鏡面仕上げ （すなわち「軽い粗面仕上げ ）のプローブ針を化学研磨によって製」 」

造し，プローブカードに組み込んで，複数の顧客に対し，繰り返し販売していたも

のであり，控訴人自身も，乙９～１１，乙８０に示されるとおり，本件特許の優先

権主張日前に，本件管理基準表におけるＡ仕様，Ｂ仕様，Ｆ仕様のプローブ針を組

み込んだプローブカードを，被控訴人に対して発注し，受領しているのであるから，
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「プローブカード等の専業メーカーである被告からその現物を入手し，その存在を

確認することができた （原判決４９頁３～４行）ことは明らかである。」

エ 容易想到性判断に関する原判決の誤りの主張に対し

(ア) 原判決の判断は，乙２５の判決でその取消しが争われ，既に確定した，無

効２００４－８０１０５号審決（甲３ （以下，単に「確定審決」という ）と同一） 。

の事実及び同一の証拠に基づくものではないから，控訴人の上記主張は失当である。

(イ) また，次に示すとおり，原判決の判断は，実質的にも，確定審決と同一の

事実及び同一の証拠に基づくものではない。

すなわち，原判決と確定審決とは，主引例を異にする上に，曲率半径についての

相違点の認定を異にし，かつ，曲率半径並びに表面粗さに関する２つの相違点の判

断に用いた引例においても異なっているから，両者が，実質的にも，同一の事実及

び同一の証拠に基づくものでないことは明らかである。

(ウ) なお，控訴人は，原判決が判断の根拠とした乙２１と乙２２は，確定審決

で審理判断の対象とはされていないが，それらよりも，確定審決で審理判断の対象

とされた乙１９及び乙２３の方が，より一層，本件第２発明との関連性が高いから，

原判決が乙２１及び乙２２に言及していることは，実質的にみて，新たな公知技術

が引用されているとはいえないと主張する。

しかし，乙２１は，原判決が４４頁において認定しているとおり，乙１９が開示

する「１５～２５μｍ」という曲率半径の範囲よりも広く，本件第２発明が規定す

る「１０～２０μｍ」を包含する 「１０～５０μｍ」という曲率半径を開示して，

いるのであるから，新たな証拠であることは明らかである。

また，乙２２は 「…上記第１，第２の平面１，２は，鏡面研磨された平面をな，

すことが望ましい （原判決４８頁１～３行参照）として，乙２３が問題とする，」

「コンタクト時の摺動により，比較的硬度の低いＳｎ含有被覆層が先端部に凝着し

たり削り取りを生じることがある （原判決４７頁２１～２６行参照）場合に限ら」

れずに表面粗さが低いことの利点を開示しているのであるから，これもまた，新た
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な証拠であることは明らかである。

第４ 当裁判所の判断

１ 当裁判所も，本件第２発明及び本件第７発明については，いずれも進歩性欠

如の無効理由があり，また，被控訴人の先使用権が認められるから，控訴人の請求

をいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は，次に付加するほか，原判決の

「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」に記載したとおり（ただし，５１

頁２２行～５２頁１行の「(ウ) Ｓｉｅｍｅｎｓ（乙５４の１０～２２ 」の欄の）

記載部分は除く ）であるから，これを引用する。。

２ 控訴人の主張について

(1) 特許法２９条２項違反に関する認定の誤りについて

ア 本件管理基準表の作成経緯について

各掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の(ア)，(イ)の事実が認められる。

(ア)① 被控訴人は，本件管理基準表作成前から，針先仕上げ処理として 「粗，

面仕上げ」と「軽い粗面仕上げ」という２種類の処理仕様を実施していた。そして，

顕微鏡下で梨地状に白く荒れた状態に見える「粗面仕上げ」は，濃度１０％のエッ

チング液を使用して，エッチング電圧１．５Ｖで電解エッチングを行うのに対して，

顕微鏡下で黒く見える「軽い粗面仕上げ」は，それよりも電解エッチング条件が温

和な，濃度１％のエッチング液を使用して，エッチング電圧１．０Ｖで行うもので

あった （乙７３）。

② 被控訴人は，平成８年３月，岩手東芝との間で 「Ａｕバンプ製品用プロー，

ブカード」に関する技術的な事項について打合せをもち（乙１，乙７０ ，平成８）

年３月２８日，岩手東芝から評価サンプルプローブカードの仕様の連絡を受けて，

その製造を製造部門へ指示し，その後，当該評価サンプルプローブカードを出荷し

） ，た（乙１，乙４，乙５ 。そして，岩手東芝は，評価試験を行った上，その結果を

「Ａｕバンプ用プローブカード評価報告書 （乙３２）としてまとめ，これを被控」

訴人に対し提出した（乙１，乙７０ 。）
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③ 上記評価試験結果の報告の際に，被控訴人ＰＢ技術統括部のGは，岩手東芝

の担当者から，定量的な「粗さ基準」を設けた方が良いのではないかとの提案を受

けた（乙７０ 。これを受けて，Gは，プローブ針の先端仕上げにつき，目視上の差）

異がどの程度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつ，どの程度数値的な

管理ができるものかを確認したいと考え，サンプルとして針先端部の仕上げ条件

(薬液や電解の電圧など)を変えたＡ～Ｆの６種類及び「処理無し」の合計７種類の

プローブ針(球面針)を作成し，釜石試験分析センターにプローブ針先端部の粗さ測

定を依頼した（乙７０ 。）

④ 上記依頼に基づく測定結果が，平成９年３月４日 「調査結果報告 （甲１， 」

５）としてまとめられ，釜石試験分析センターから被控訴人に報告された（乙７

０ 。Gは，平成９年３月６日，上記「調査結果報告」に基づいて，本件管理基準表）

（乙１８添付）を作成し，被控訴人の営業担当者が顧客に対する説明資料及び営業

用ツールとして必要に応じてこれを客先に持参することができるように，被控訴人

本社，青森営業所その他の部署に対し配布した（乙７０ 。）

(イ)① 被控訴人の青森営業所所長のOは，平成９年３月６日，本件管理基準表

を岩手東芝に交付した（乙７２，乙１８ 。）

② 被控訴人の営業担当者は，以後，被控訴人製品を購入希望する客先又は新規

開拓を目指す多数の客先に対し，被控訴人のプローブカード製品仕様の資料として

本件管理基準表を提示又は交付して，被控訴人製品の説明を行った （乙７２）。

③ 本件管理基準表を提示又は交付した顧客の中には，控訴人が含まれ，控訴人

は，被控訴人に対する注文に当たり，本件管理基準表に記載されたＡ～Ｆの仕様を

使用した（乙９～１１ 。）

(ウ) 以上の(ア)，(イ)を踏まえて，控訴人の主張について検討する。

① 控訴人は，本件管理基準表は，名称は「管理基準」であっても，その実質は，

「定量的な『粗さ基準』を設けた方が良いのではないか」という提案を行った岩手

東芝に対する「中間報告」であると主張するところ，甲２３には，本件管理基準表
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と同一のものに，上部に手書きで「MHC K部長殿 FromG（３／６岩手東芝様へ中間

報告として提出済 」と記載されている。）

しかし，本件管理基準表の体裁や内容を見ると，その右肩に「社外用」との不動

文字が記載され 「プローブカードのプローブ針先端処理（タングステンプローブ，

針の粗面仕上げ管理基準 」との表題に続き 「 株）日本マイクロニクスが製造，） ，（

納入するプローブカードのプローブ針先端は接触抵抗をより低く安定し使用いただ

く為に，下記の６種類の処置を施す事ができます。プローブ針をコンタクトさせる

ＰＡＤあるいはバンプ，パターンの材質，状態により選択できます。又，下表のと

おり先端の処理状態は表面粗さにて管理し，数値的には中心線平均粗さを目標値と

して最大値，最小値を管理します。但し，現在全プローブカードの全プローブ先端

を粗さ測定する事は，測定器や，測定条件，環境の問題で出来兼ね，定期的なサン

プリングでの粗さ確認となります事をご了承願います （３ヶ月に１度のサンプリ。

ング）弊社の製造においては，処理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，

バラツキや誤仕様が発生しないよう配慮する所存です 」と記載され，推奨用途の。

記載も含む次の表が記載されている。

そうすると，本件管理基準表の作成経緯について，こうした本件管理基準表の体
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裁・内容や，開示された技術内容の汎用性を踏まえて見ると，本件管理基準表がも

ともとは岩手東芝の担当者からの示唆を踏まえて作成され，提案元である岩手東芝

に対して取り急ぎ中間的な報告をしたものであるとしても，それとともに，被控訴

人において，岩手東芝の示唆に基づいてGがもともと抱いていた技術思想を具体化

させ，推奨用途の明示ができるプローブ針の定量的な粗さの基準という汎用性のあ

る技術的な結果を得ることができたため，これを被控訴人のプローブカードの顧客

一般に対して提示することを意図して表題や文章を工夫し 「社外用」との表示を，

つけ，実際に被控訴人の営業担当者が社外の顧客一般に営業を行う際のツールとし

て提示又は交付したものと認めることができる 「上表の数値は，弊社製造部門の。

管理値であって保証値ではありません 」との記載も 「弊社の製造においては，処。 ，

理条件（処理装置の設定など）の管理を徹底し，バラツキや誤仕様が発生しないよ

う配慮する所存です 」等の記載に照らせば，被控訴人が，推奨用途の明示ができ。

るプローブ針の定量的な粗さの基準という汎用性のある技術的な結果を得て本件管

理基準表に管理値として記載したことを否定するものではなく，上記認定を左右す

るものではない。

以上によれば，本件管理基準表が，単に 「定量的な『粗さ基準』を設けた方が，

良いのではないか」という提案を行った岩手東芝に対する「中間報告」にすぎない

とみることはできないから，控訴人の上記主張は採用することができない。

② また，控訴人は，本件管理基準表における仕上げ条件（薬液や電解の電圧）

を変えたＡ～Ｆの６種類については，Gの疑問としていた「目視上の差異がどの程

度粗さとして数値的に差異があるものであり，かつどの程度数値的に管理が出来る

ものか」という点を明らかにするために選択された実験条件であったと考えられる，

と主張するところ，G作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について （乙７３）」

には 「従来からの『粗面仕上げ』及び『軽い粗面仕上げ』は，それぞれ 『粗面仕， ，

様Ａ』及び『粗面仕様Ｅ』に対応しています 」との記載があるが，他方 「 粗面。 ，『

仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆ』は，釜石試験分析センターに表面粗さの測定を依頼するに際
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して新たに設定した仕様です 」との記載がある。。

しかし，粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆが，もともとは表面粗さの測定依頼時に新たに

設定した仕様であるとしても，本件管理基準表の粗面仕様Ｂ，Ｃ，Ｆには，それぞ

れ 「普通の蒸着アルミＰＡＤに有効 「軟らかめ蒸着アルミに有効 「半田バン， 」， 」，

プ等に有効」のように，各推奨用途が記載されているから，前記の説示にも照らせ

ば，これらの粗面仕様は，推奨用途の明示ができるプローブ針の定量的な粗さの基

準という汎用性のある技術的な結果として，被控訴人が顧客一般に提供できる定量

的な粗面仕様の複数の種類の一つと位置付けられ，前記のような被控訴人の社外の

顧客一般に営業を行う際のツールとして交付又は提示する本件管理基準表に記載さ

れたものと認められる。粗面仕様Ｄの推奨用途に「特に推奨なし」と記載されてい

ることは，この認定を左右するものではない。

以上によれば，本件管理基準表のＡ～Ｆが単なる実験条件であるとの控訴人の上

記主張は採用することができない。

③ 控訴人は，本件管理基準表は管理基準としての体をなしていないとして，ａ

仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点，ｂ 仕様

Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点，ｃ 仕様Ｆの中心線平均粗さの最小

が0.0000である点，ｄ それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小

の差に比べて基準値と最大の差が極端に大きい点，ｅ それぞれの仕様について，

最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕様と仕様の重なりが極めて大きく，

異なる仕様として規定している技術的意味が不明であり，そもそもいかにして区別

するのかという点，を指摘するが，次に判断するとおりであって，控訴人の上記主

張を採用することはできない。

ａ 仕様Ｃと仕様Ｄが中心線平均粗さの値は３つともほとんど同じである点，及

びｂ 仕様Ｄの十点平均粗さの平均値が極端に小さい点について

本件管理基準表を見ると，粗面仕様Ｄについては 「推奨用途」の欄にも「特に，

推奨無し」として，参考として記載するにとどめていると認められる。そうすると，
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粗面仕様Ｃの粗さに近似した粗面仕様Ｄが記載されているとしても，また，そのよ

うな粗面仕様Ｄについての「参考値」である十点平均粗さの平均値が小さいとして

も，これらにより，本件管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものとい

うことはできない。

ｃ 仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000である点について

G作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について （乙７３）には 「 管理基」 ，『

準』における中心線平均粗さの最大値と最小値とは，実測された最大値および最小

値のデータを基に，当社において蓄積された技術常識に従って，各仕様における表

面粗さのばらつきの許容範囲を示す数値として記載したものです 「粗面仕様Ｆ。」，

に関し 『管理基準』では最小値（Ｒａ－Ｍｉｎ）を『0.0000』としましたが，こ，

れはあくまでも許容範囲の下限を示すもので，実際の表面粗さの最小値が『0.000

0』であることを意味するものではありません 」との記載がある。。

そして，本件管理基準表の中心線平均粗さの最小値を見ると，仕様ＡからＦにつ

れて 『0.0050 『0.0040 『0.0030 『0.0020 『0.0010 『0.0000』というよ， 』， 』， 』， 』， 』，

うに，0.0010ずつ次第に小さくなっていることが認められる。そうすると，当業者

がこれを見れば，仕様Ｆが，0.0010以下の測定限界に近い数値であることを理解す

るということができる。

以上によれば，仕様Ｆの中心線平均粗さの最小が0.0000であることをもって，本

件管理基準表が直ちに管理基準として使用できないものということはできない。

ｄ それぞれの仕様について，中心線平均粗さの基準値と最小の差に比べて基準

値と最大の差が極端に大きい点について

上記ｃに記載したように，本件管理基準表における中心線平均粗さの最大値と最

小値は，実測された最大値および最小値のデータを基に，被控訴人において蓄積さ

れた技術常識に従って，各仕様における表面粗さのばらつきの許容範囲を示す数値

として記載したものと認められる。そうすると，中心線平均粗さの最大値と基準値

との差が，最小値と基準値との差と比べて大きいとしても，それは，その大きさの



- 42 -

度合いから見ても，実測された最大値および最小値のデータと，測定値の分布及び

被控訴人のデータ処理に基づいた結果によるものと評価できる範疇のものというべ

きであるから，この点をもって，本件管理基準表が直ちに管理基準として使用でき

ないものということはできない。

ｅ それぞれの仕様について，最大と最小の間に入るものを合格と考えると，仕

様と仕様の重なりが極めて大きく，異なる仕様として想定している技術的意味が不

明であり，そもそもいかにして区別するのかという点について

G作成の「針先の表面粗さと『管理基準』について （乙７３）によれば，本件管」

理基準表の粗面仕様Ａ～Ｆは，電解エッチングの条件（エッチング液の濃度および

電解エッチング電圧）において明確に区別される別異の処理仕様であること，管理

基準において管理の対象とされる中心線平均粗さの「基準値」は，参考として記載

した粗面仕様Ｄを除いて，粗面仕様ＡからＦへと電解エッチングの条件が温和にな

るにつれて，次第に小さな値（表面粗さが小さい）となっていること，中心平均粗

さの「最大」と「最小」も同様に，粗面仕様ＡからＦへとなるにつれて，次第に小

さな値（表面粗さが小さい）となっていることが認められる。

そうすると，本件管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｃ，Ｅ，Ｆについて 「最大」と，

「最小」の間の範囲が重複する領域があるとしても，中心線平均粗さの「基準値」

において区別でき，その傾向として，粗面仕様ＡからＦへと次第に表面粗さが小さ

くなっていることに鑑みると，それらを別異の仕様として設定することに，技術的

意味がないということはできない。

イ 本件管理基準表の配布先等について

(ア) 各掲記の証拠には，次の記載がある。

① G作成の陳述書（乙１）

「１９９７（平成９年）３月４日，Ａ～Ｆの６種類の仕上げ条件別にプローブ針

先端部の表面粗さを実測し，その結果をまとめた『プローブカードのプローブ針先

端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準 』と題する文書（以下）
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『管理基準表』という ）を作成しました。同年３月６日，この管理基準表を岩手。

東芝エレクトロニクス（株）に提出しました。その後，三菱電機（株）を含む他社

にもこの管理基準表を提出しました （７頁）。」

② G作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成の

経緯 （乙７０）」

「１９９７年（平成９年）３月６日，乙第１８号証の『プローブカードのプロー

） 。ブ針先端処理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準 』を作成しました

この『管理基準』の内容は，当社が実施しているプローブ針先端の処理が複数の種

類を有し，各々が粗さとして数値管理されていることを，顧客全般に紹介（針仕様

の説明資料として）できる内容となっていますので，それ以降，当社製品を発注さ

れたり，発注を検討されている顧客に対する説明資料として有効活用することとし，

『社外用』の表示を付して当社営業部門に配布しました。なお，この管理基準表は，

作成した１９９７年（平成９年）３月６日当日に当社の青森営業所／O係長，本社

営業部長／ｇ，技術部長／Kにも，それぞれコピーしたものを送付し，営業用資料

として使用するように指示しました （４～５頁）。」

③ 被控訴人の半導体機器営業統括部青森営業所所長のO作成の「報告書－プロ

ーブカードのプローブ針先端処理－（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基

準 （乙７１））」

「当時，私が担当していた複数の顧客からは針先の表面処理の定量的なデーター

の必要性が言われておりました。その一社が，岩手東芝エレクトロニクス様です。

岩手東芝エレクトロニクス様からの要求で当社のGが作成した『管理基準』は，そ

れまでの曖昧な基準とは違い，針先の表面処理をＡ～Ｆまで６段階に分類して表面

粗さを数値的に管理するものです。それまでの 『粗面仕上げ』はＡに当たり 『軽， ，

い粗面仕上げ（鏡面仕上げ 』はＥに当たりますが，その他に，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｆの）

粗さについても管理するものです。営業部門の上司から，この『管理基準』を，顧

客への製品説明資料として積極的に活用するようにとの指示がありました。私は，
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この『管理基準』をプローブカード製品仕様の資料として携帯し，客先での商談時

に提出し，また説明を行いました。…この『管理基準』を持参し，私は，岩手東芝

エレクトロニクス株式会社様を始め，当時私が担当していた，富士通株式会社岩手

工場様，セイコーエプソン株式会社酒田事業所様，日立北海セミコン株式会社様

（現在，ミツミ電機千歳事業所 ，山形日本電気株式会社様，東北エプソン株式会）

社様，東北セミコンダクタ株式会社様など，私が担当する東北・北海道地区の多数

の顧客に説明させて頂きました （２頁）。」

④ 岩手東芝の製造部第一製造担当のM作成の「証明書 （乙１８の１枚目）」

「プローブカードメーカである株式会社日本マイクロニクスにプローブ針の先端

表面粗さに関する資料の提出を要求し，１９９７年３月６日に受領したのが添付の

株式会社日本マイクロニクス資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タング

ステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準 』であります 」） 。

⑤ 富士通株式会社の電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部のN作成の

書面（乙７２）

「１９９７年当時，私は貴社の青森営業所の当社担当であるO様より，貴社のプ

ローブ針先端処理（表面粗さ）に関わる資料『プローブカードのプローブ針先端処

理（タングステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準 』の内容の書面をみながら説）

明を受けた事を記憶しております 」。

⑥ ミツミ電機株式会社の半導体事業本部千歳事業所技術部検査技術課技師のｈ

作成の「証明書 （乙８１）」

「私が，日立北海セミコンダクタ株式会社に在籍していた当時，プローブカード

の購入にあたり，株式会社日本マイクロニクスの営業担当であったO様よりプロー

ブの先端処理について表面粗さ資料『プローブカードのプローブ針先端処理（タン

グステンプローブ針の粗面仕上げ管理基準 』をもって説明を受けたことは間違い）

ございません 」。

⑦ａ 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙９）の１枚目（被控訴人作成」
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（控訴人宛 ）には「９７年４月１日」の日付があり，２枚目（控訴人作成（被控）

訴人宛 ）には「Serengetiテストチップ対応プローブカード製作仕様書 「三菱電） 」，

機株式会社」との記載があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ｂ仕様

（粗面 」との記載がある。）

ｂ 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙１０）の１枚目（被控訴人作成」

（控訴人宛 ）には「９７年８月２５日」の日付があり，３枚目（控訴人作成（被）

控訴人宛 ）には「M7E2001対応プローブカード製作仕様書 「三菱電機株式会社」） 」，

との記載があり，４枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ａ仕様（粗面 」と）

の記載がある。

ｃ 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙１１）の１枚目（被控訴人作成」

（控訴人宛 ）には「９７年９月１日」の日付があり，２枚目（控訴人作成（被控）

訴人宛 ）に「C7E2007S0001Tプローブカード製作仕様書 「三菱電機株式会社」と） 」，

の記載があり，３枚目の「針仕様」の「針先処理」の欄に「Ａ仕様（粗面 」との）

記載がある。

(イ) 以上の(ア)によれば，被控訴人のGは，１９９７年（平成９年）３月６日

頃，本件管理基準表を作成したこと，その後，本件管理基準表は，被控訴人の営業

部門に交付され，被控訴人の製品仕様についての顧客一般に対する説明資料と位置

付けられたこと，これを踏まえて，被控訴人の営業担当者は，本件管理基準表を用

いて，岩手東芝，富士通株式会社，日立北海セミコンダクタ株式会社の担当者に対

して被控訴人の製品仕様についての説明をしたことが認められる。そうすると，本

件管理基準表は，被控訴人の「営業ツール」として被控訴人の顧客一般に対し用い

られていたというべきである。

(ウ) 控訴人の主張について

以上のとおりであるから，これと異なる控訴人の主張はいずれも採用することが

できないが，事案に鑑み，控訴人の主張のうちいくつかの主張に対し念のために，

個別に判断を加えることとする。
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① 控訴人は，本件管理基準表を受領したことが認められるのは，岩手東芝と控

訴人にすぎない，そして，岩手東芝も控訴人も，被控訴人との間で守秘義務を前提

とする情報交換をしていたのであるから（乙３２の「評価報告書」の「秘」のスタ

ンプ，甲９ ，岩手東芝や被控訴人が本件管理基準表を受領したとしても，それが）

「営業ツール」であったことにはならない，と主張する。

しかし，前記のとおり，本件管理基準表は，Gが，被控訴人のプローブカードの

顧客一般に対して提示することを意図して表題や文章を工夫し 「社外用」との表，

示をつけたものであり，これを受けて，上記(イ)のとおり，被控訴人の営業担当者

は，本件管理基準表を用いて，岩手東芝，富士通株式会社，日立北海セミコンダク

タ株式会社の担当者に対して被控訴人の製品仕様についての説明をしたことが認め

られるのであるから，これに照らせば，本件管理基準表が被控訴人の「営業ツー

ル」として用いられていたと優に認めることができる。また，岩手東芝や控訴人が，

プローブ針の定量的な粗さ基準についても守秘義務と位置付けて，被控訴人との間

で情報交換をしていたと認めることはできないことは，後記のとおりである。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

② 控訴人は，本件管理基準表に記載された数値を信頼して注文したものではな

く，被控訴人が「最も粗い」と考えているもの，あるいは 「粗い方から２番目」，

と考えているものを注文したにすぎないから，控訴人がＡ～Ｆの符号を用いたから

といって，本件管理基準表が一般的に被控訴人の「営業ツール」であったことには

ならない，控訴人以外には，岩手東芝も含めて，Ａ～Ｆの符号を用いたものがなか

ったことの方が重要な事実であると主張する。

しかし，前記(ア)によれば，被控訴人は，控訴人に対しても本件管理基準表を用

いて定量的なプローブ針の粗さ基準について説明を行い，この説明に基づいて，控

」，訴人は，当該管理基準表に記載の「粗面仕様」の中から針先処理として「Ａ仕様

「Ｂ仕様」等の指定を行って，被控訴人に対しプローブカードの発注を行ったこと

が認められるから，この事実からは，本件管理基準表が被控訴人の「営業ツール」
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として一般的に用いられていたとの認定が導かれるものである。控訴人の上記指摘

をもっても，これを左右することはできない。また，控訴人以外に，Ａ～Ｆの符号

を用いたものが見当たらないとしても，前記(イ)の説示が左右されるものとはいえ

ない。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

③ 控訴人は，富士通株式会社電子デバイス事業本部岩手工場デバイス技術部の

Nは，乙７２において 「書面をみながら説明を受けた」と述べているが，交付され，

たとは述べていないこと，日時や事実を裏付ける証拠が示されていないことを指摘

する。

しかし，控訴人の上記指摘をもって，被控訴人の営業担当者が，本件管理基準表

を用いて，岩手東芝，富士通株式会社，日立北海セミコンダクタ株式会社の担当者

に対して被控訴人の製品仕様についての説明をしたこと自体の認定が左右されると

はいえず，本件管理基準表は，被控訴人の「営業ツール」として被控訴人の顧客一

般に対し用いられていたと認められることに変わりはない。

④ 控訴人は，本件管理基準表からは，Ａ～Ｆの数値的な違いなど分からず，仮

に，本件管理基準表に基づいて顧客に説明したならば，混乱だけが残ったはずであ

る，受け取ってみなければどのような表面粗さの製品が納品されるか分からないの

と同じことであるから，本件管理基準表は，到底，営業ツールたり得ない，と主張

する。

しかし，前記ア(ウ)③ｅに説示したとおり，本件管理基準表の粗面仕様Ａ～Ｃ，

Ｅ，Ｆについて 「最大」と「最小」の間の範囲が重複する領域があるとしても，，

中心線平均粗さの「基準値」において区別でき，その傾向として，粗面仕様Ａから

Ｆへと次第に表面粗さが小さくなっていることに鑑みると，それらを別異の仕様と

して設定することに，技術的意味がないということはできない。そうすると，本件

管理基準表が営業ツールたり得ないということはできず，控訴人の上記主張は採用

することができない。
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ウ 本件管理基準表に関する原判決のその他の認定について

(ア) 秘密保持義務の対象についての主張について

控訴人は，本件管理基準表は，いわば，実験結果の中間報告であり，現実に被控

訴人が顧客に提供することができたプローブピンの先端部の粗さの仕様を記載した

ものではない，また，岩手東芝は共同開発の中間報告として本件管理基準表を被控

訴人から交付され，控訴人は不具合対策の一つとして本件管理基準表を被控訴人か

ら交付されたのであって，評価や確認試験などを繰り返しながら実使用するに最良

のものを開発している岩手東芝や控訴人と被控訴人との間のこのような行為は，秘

密保持義務を前提としたものであると主張する。

しかし，前記に説示したとおり，本件管理基準表は，単なる実験結果の中間報告

であるということはできず，被控訴人の「営業ツール」として被控訴人の顧客一般

に対し用いられていたというべきである。

また，確かに，岩手東芝作成の「Auバンプ用プローブカード評価報告書 （乙３」

２添付）において「秘」のスタンプが押されているが，上記評価報告書（乙３２添

付）の目的は，金バンプ電極デバイスの製造ラインでのテストに使用するプローブ

カードの仕様を決めるための様々な側面からの評価実験結果を記載することにあり

（ 証明書 （乙３２ ，その記載事項は，岩手東芝が秘密と位置付けることが首肯「 」 ））

できる性質のものである。他方，本件管理基準表に記載された事項は，被控訴人が

顧客に対して提供することができるプローブ針先端の粗面仕様の種類や，各仕様に

おける表面粗さ，および推奨用途であって，プローブカードの製造販売業者であれ

ば，通常は，積極的に顧客に提示する性質の事項である。このことは，岩手東芝の

ほか，ＮＥＣエレクトロニクス株式会社，富士通株式会社，福井日本電気株式会社，

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社の各担当者が記載した書面である乙６３

の1～5の各記載からも裏付けられ，このような事項は，取引基本契約書（甲９）に

定める秘密保持義務の内容になっていると認めることはできない。

このように，両者には，性質が異なると位置付けられる事項が記載されており，
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その記載内容を精査しても，上記評価報告書（乙３２添付）に記載された技術事項

は，本件管理基準表に記載された技術事項と同一のものとは認められない。そうす

ると，岩手東芝作成の「Auバンプ用プローブカード評価報告書 （乙３２添付）に」

おいて「秘」のスタンプが押され，岩手東芝と被控訴人との間に秘密保持を前提と

する関係があったとしても，そのことから直ちに，本件管理基準表に記載された事

項が秘密保持義務の対象になっているということはできない。

(イ) 現物の入手可能性の主張について

控訴人は，本件管理基準表に記載されたプローブ針の仕上げ条件は，いずれも化

学研磨であるところ，控訴人が２００５年（平成１７年）に作成した「プローブカ

ードについて」と題する資料（甲８）には 「化学的研磨処理でも処理条件を変化，

させると表面粗さを変化させる事が出来るが，表面酸化膜の形成が有り，また表面

粗さのコントロールも難しいので弊社では機械的表面処理を用いている （１３。」

頁）との記載があるから，本件管理基準表に記載されたものは，その後，本件特許

の優先日以後に入手可能になった製品とは異なるものであるといえる，そうすると，

被控訴人から現物を入手できたという原判決の認定は誤りであると主張する。

しかし，前記認定のとおり，被控訴人のGは，１９９７年（平成９年）３月６日

頃，本件管理基準表を作成したこと，その後，本件管理基準表は，被控訴人の営業

部門に交付され，被控訴人の製品仕様についての顧客一般に対する説明資料と位置

付けられたこと，これを踏まえて，被控訴人の営業担当者は，本件管理基準表を用

いて，岩手東芝，富士通株式会社，日立北海セミコンダクタ株式会社の担当者に対

して被控訴人の製品仕様についての説明をしたことが認められ，本件管理基準表は，

被控訴人の「営業ツール」として被控訴人の顧客一般に対し用いられていたという

べきであるから，これに照らせば，本件管理基準表作成の頃，被控訴人の顧客一般

が，被控訴人から現物を入手できたと優に認めることができる。また，被控訴人は，

前記認定のとおり，本件管理基準表作成前から，針先仕上げ処理として 「粗面仕，

上げ」と「軽い粗面仕上げ」という２種類の処理仕様を実施していたのであるから，
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プローブ針の製造販売業者である被控訴人は，その頃から 「粗面仕上げ」や「鏡，

面仕上げ （ 軽い粗面仕上げ ）のプローブ針を，複数の顧客に対して販売してい」「 」

たと推認することができるところ，これらが本件管理基準表における粗面仕様

「Ａ」及び「Ｅ」にそれぞれ相当し，また，本件管理基準表に開示された表面粗さ

を有していたのであるから，本件管理基準表における粗面仕様の表面粗さを有する

プローブ針は，本件特許の優先権主張日前から，入手可能であったといえる。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

エ 容易想到性に関する原判決の誤りの主張について

控訴人は，原判決は，本件管理基準表を容易性判断に介在させることによって，

特許法１０４条の３の適用にあたって考慮すべき特許法１６７条の規定の趣旨を考

慮しないことを形式的に正当化しようとしているが，実質的には確定審決を無視し

た判断をしているものであると主張する。

しかし，原判決の判断は，知財高裁平成１７年(行ケ)第１０５０３号審決取消請

求事件における判決（乙２５）でその取消が争われ，既に確定した，無効２００４

－８０１０５号審決（甲３）と同一の事実及び同一の証拠に基づくものではないこ

とは明らかであるから，控訴人の上記主張は失当である。

オ 控訴人は，本件管理基準表は公知資料とはいえず，技術的に信頼性のあるも

のともいえない，被控訴人においてプローブ針の先端の曲率半径を正しく計測して

いなかったから，本件特許の優先権主張日前に被控訴人から本件特許発明の実施品

と同一のプローブ針を入手することが可能であったとした原判決の認定は誤りであ

ると主張する。

しかし，前記の説示に照らし，本件管理基準表が公知資料とはいえず技術的に信

頼性のあるものともいえないとの控訴人の主張には理由がない。また，後記のとお

り，被控訴人の「先端球面仕上げ」との仕様は，従前から，先端が半球面を構成す

るものを意味していたものと認めることができるものであって，先端が半球面を構

成していれば，曲率半径については，測定方法いかんにかかわらず同じ測定結果が
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得られるというべきであって，被控訴人においてプローブ針の先端の曲率半径を正

しく計測していなかったということはできないから，本件特許の優先権主張日前に

被控訴人から本件特許発明の実施品と同一のプローブ針を入手することが可能であ

ったとした原判決の認定が誤りであるとはいえない。

(2) 先使用権に関する事実誤認の主張について

ア 先端径と曲率半径について

(ア) 平成６年１０月２５日付けの被控訴人作成に係る「ＴＡＢ選別プローブボ

ード製造仕様書案 （乙４４）は，その体裁・内容から，被控訴人の顧客である日」

本電気株式会社，関西日本電気株式会社，福井日本電気株式会社に提示した資料と

認められるところ，その３枚目には「２．針先端形状」として「先端球面仕上げ」

について説明されており，プローブの先端径（直径）を示すＥ＝６０μ±５μと，

指定径の１／２の位置を示すＩ＝３０μ±５μの記載がある。そして，同製造仕様

書案（乙４４）の図面を参照すると，先端からＩの距離の部分で球面（曲線部）か

らプローブの軸（直線部）へと移り変わっているから，この球面は，直径の半分の

高さをもっており，いわゆる半球面を構成しているものと見ることができる。そう

すると，被控訴人がその顧客に対して提示した資料のこのような記載内容からすれ

ば，被控訴人の「先端球面仕上げ」との仕様は，従前から，先端が半球面を構成す

るものを意味していたものと優に認めることができる。このことは，被控訴人の顧

客（岩手東芝，ＮＥＣエレクトロニクス株式会社，福井日本電気株式会社）が提出

した各書面（乙６８の1～3）やG作成の「針仕様についての説明書 （乙３５ ，被」 ）

控訴人作成の１９９９年（平成１１年）の「PROBE CARD」と題する総合カタログ

（甲７）の各記載からも裏付けられる。

しかるに，プローブ針の先端が半球面を構成しているとき，プローブ針の先端径

の半分（すなわち，先端の半径）が半球面の曲率半径となることは，技術的に自明

のことである。そうすると，これに，G作成の「１９９８年７月以前の先端球面プ

ローブ針販売の経緯についての陳述書 （乙３４ 「針仕様についての説明書 （乙」 ）， 」
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３５）の各記載も併せれば 「■プローブの仕様」欄の下方「備考」に球面の指示，

が記載されている場合は 「先端球面仕上げ」の仕様，すなわち，先端が半球面を，

， ，構成する仕上げを要求しているものであること，そのとき 「□先端径」において

Ｒ○○μｍ又は○○μｍＲと記載されている場合は，プローブピンの先端の半径で

あると同時に，先端球面仕上げの曲率半径を意味していることがそれぞれ認められ

る。

(イ) 控訴人の主張について

① 控訴人は，原判決が，被控訴人作成（岩手東芝宛）の「PROBE-BOARD注文仕

様書 （乙８の１）及び岩手東芝の従業員作成の「証明書 （乙８の２）によって被」 」

控訴人が岩手東芝に対して曲率半径１０μ の球面である先端を有するプローブ針m

を製造販売したと認定したことは誤りであると主張するが 「PROBE-BOARD注文仕様，

書 （乙８の１）においては「■プローブの仕様」欄の下方「備考」に球面の指示」

が記載され 「□先端径」において，１０μｍＲと記載されていると認められるか，

ら，上記(ア)の説示に照らし，控訴人の同主張は採用することができない。

② 控訴人は，被控訴人作成の１９９９年（平成１１年）の「PROBE CARD」と題

する総合カタログ（甲７）の１７頁左上の図面において 「先端径」と「球面半，

径」とは使い分けられており，４３頁の中央の図において 「先端径」という用語，

は，先端の太さを表現するものとして説明されている，一方，乙８の１の２枚目で

は 「針仕様の変更」という見出しのもとに 「針先端長」と「針先端径」が記載さ， ，

れている，被控訴人は 「針先端長」と「針先端径」とを，長さと太さを表わすも，

のとして，ワンセットで使用していたものである，と主張する。

しかし，前記(ア)に説示したとおり，被控訴人の「先端球面仕上げ」との仕様は，

従前から，先端が半球面を構成するものを意味していたものと認めることができる

ところ，プローブ針の先端が半球面を構成しているとき，プローブ針の先端径の半

分（すなわち，先端の半径）が半球面の曲率半径となることは，技術的に自明のこ

とであるから，被控訴人作成の「PROBE-BOARD注文仕様書」の「□先端径」におい
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て，Ｒ○○μｍ又は○○μｍＲと記載されている場合には，プローブピンの先端の

半径であると同時に，先端球面仕上げの曲率半径を意味していることが認められる

ものであり，先端径が針先の太さのみを表しているとはいえない。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

③ 控訴人は，G作成の説明書（乙６９ ，甲５のカタログの２頁も，先端径が針）

先の太さを表わしている，本件訴訟になってから作成されたGの陳述書等の信用性

はないと主張するが，上記に説示したとおり，先端径が針先の太さのみを表してい

るとはいえないし，前記(ア)に説示したとおり，G作成の陳述書等は，訴訟前に作

成された仕様書案等の各証拠に沿うものであり，信用性を有すると認められるもの

である。

④ 控訴人は，被控訴人が言及している被控訴人作成（控訴人宛）の「PROBE-BO

ARD注文仕様書 （乙１２）の４頁目は，控訴人が作成したものであり，先端形状を」

球面と指定したのみでは，先端径の半分が球面の曲率半径となるという常識が成立

していなかったからこそ，控訴人は，説明図面を作成して乙１２に添付したもので

あると主張する。

しかし，乙１２の４頁目の体裁・内容からのみでは，乙１２の４頁目が添付され

た経緯について，注文するプローブ針の仕様を相手方に対して明確に示すという意

味は読みとれるものの，それを超えて，当然に，先端形状を球面と指定したのみで

は先端径の半分が球面の曲率半径となるという常識が成立していなかったからこそ

説明図面を作成して添付したものという意味を読みとることはできない。

⑤ 控訴人は，原判決が，被控訴人作成（富士フィルムＭＤ宛）の「PROBE-BOAR

D注文仕様書 （乙５０の４）及び富士フィルムＭＤの従業員作成の「証明書 （乙」 」

５０の５）によって先端が曲率半径２０μ の球面であるプローブ針の製造販売をm

認定したのは誤りであると主張するが 「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙５０の４）， 」

においては「■プローブの仕様」欄に球面鏡面との指示が記載され 「□先端径」，

において２０μｍＲと記載されていると認められるから，前記(ア)の説示に照らし，
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控訴人の同主張は採用することができない。

m⑥ 控訴人は，原判決が，乙５４の１０～２２によって先端が曲率半径１５μ

の球面又はＲ加工であるプローブ針の製造販売を認定したのは誤りであると主張す

るが，乙５４の１０～２２を見れば，上記①，⑤と同様に，前記(ア)の説示に照ら

し，控訴人の同主張は採用することができない。

⑦ 控訴人は，G作成の「針仕様についての説明書 （乙３５）の２頁の説明図に」

もあるとおり，球面仕上げの場合には，先端径とは別に球面半径を定め得るもので

あり，G自身も，上記説明書（乙３５）の５頁において 「この曲率半径は指定の先，

端径に対して１／２ではなく，±５μ の範囲内で近いものを選択（設計）する場m

合もあります 」と述べている，と主張する。。

しかし，前記(ア)に説示したとおり，被控訴人の「先端球面仕上げ」との仕様は，

従前から，先端が半球面を構成するものを意味していたものと認めることができる

ものであり，球面仕上げの場合に，理論的には，先端径とは別に球面半径を定め得

ること自体は肯定できるとしても，前記②に説示したとおり，被控訴人の仕様にお

いて，先端径が針先の太さのみを表しているとはいえない。また，上記説明書（乙

３５）５頁の「この曲率半径は指定の先端径に対して１／２ではなく，±５μ のm

範囲内で近いものを選択（設計）する場合もあります 」との記載における±５μ。

ｍの数値は，その文脈からすれば，基本的に，曲率半径が指定の先端径に対する１

／２であることを否定するものではなく，あくまで，曲率半径が指定の先端径に対

する１／２であることを前提とした上での許容値の記載であることが明らかである。

⑧ 控訴人は，その担当者が釜石試験分析センター作成の平成９年３月４日付け

「調査結果報告 （甲１５）に記載されている測定結果に基づいて針先端部の曲率」

半径を計算した結果（控訴人の生産技術センター計画部企画グループのH作成の

「報告書 〔甲１９〕の３頁の表）によれば，７種類の針先の先端の曲率半径は，」

４８.５μ から１２１.７μ の範囲にばらついているから，７種類の針先の全てm m

が半径１５μ の球面であったというGの陳述が虚偽であることは明らかである，m
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甲１５の各鳥瞰図から視覚的に受ける印象も，これを裏付けるものである（上記H

作成の「報告書 〔甲２５ ）と主張する。」 〕

しかし，甲１９における針先端部の曲率半径の計算方法は，甲１９添付の「図２．

曲率半径ｒの計算方法」によれば 「測定範囲」の中心に位置する球面の頂点をＡ，

とし 「測定範囲」の最も低い点をＢとし，点Ａと点Ｂとの標高差（図２で，ＡＣ，

の長さ）と，点Ａと点Ｂとの間の水平距離（図２で，ＢＣの長さ）とから，三平方

の定理を利用して曲率半径ｒを求めるものであり，ＡＣは甲１５の図１－１等の鳥

瞰図の一番高い点（ＭＡＸ）と一番低い点（ＭＩＮ）との差に相当する（ＡＣ＝Ｍ

ＡⅩ－ＭＩＮ）として，曲率半径ｒを次の式で求めている。

ｒ＝（ＭＡＸ－ＭＩＮ）／２＋ＢＣ ／２（ＭＡＸ－ＭＩＮ）２

そして，控訴人は，式中の「ＭＡＸ－ＭＩＮ」を計算するにあたり，甲１５の図

１－１等の鳥瞰図横に記載されている「ＭＡＸ」と「ＭＩＮ」を代入して，曲率半

径ｒが，４８．５μｍから１２１．７μｍとの計算結果を得ている。しかし，甲１

５において，その図１－１等の鳥瞰図横に「ＭＡＸ 「ＭＩＮ」として示されてい」，

る数値が，球面の頂点であるＡ点及び最も低い点のＢ点のＺ方向の高さを意味して

いると認めるに足りる証拠はなく，そうすると，鳥瞰図の数値をそのまま代入した

結果として，甲１５で使用された７種類の針先の先端の曲率半径が，４８．５μｍ

から１２１．７μｍの範囲にばらついているとの控訴人の上記主張を直ちに首肯す

ることはできない。また，平成６年１０月２５日付けの被控訴人作成に係る「ＴＡ

Ｂ選別プローブボード製造仕様書案 （乙４４）の「２.針先端形状 先端球面仕上」

げ」の「Ｉ＝３０μ±５μ」の記載からすれば，一定程度の製造誤差は生じるもの

と認められるから，これに鑑みて甲１５における各鳥瞰図を精査すると，その見え

方の違いから直ちに，各鳥瞰図のものが明らかに規格から外れているとまでいうこ

ともできず，各図における針先の先端の曲率半径が明らかに異なるとまでいうこと

もできない。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。
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⑨ 控訴人は，実際にも，本件特許の優先権主張日前に被控訴人が現実に製造販

売したプローブ針の先端は，乙２３（特開平８－１６６４０７号公報）の図４と同

様の形状をしていた，として，控訴人高周波光デバイス製作所アセンブリテスト生

産推進部I作成の「陳述書 （甲２４）を提出する。」

しかし，同陳述書（甲２４）に「私の前任者…が走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を

用いて観察し，私は，前任者からＳＥＭ写真を受け取りました。…これら３枚のＳ

ＥＭ写真が，株式会社日本マイクロニクス製『球面・鏡面仕様プローブ』を撮影し

たものであることは，前任者からの情報です 」とあるように，添付されたＳＥＭ。

写真が被控訴人の「球面・鏡面仕様プローブ」を撮影したものであることは，あく

まで，他者からの伝聞情報に基づいて記載されている。また，同ＳＥＭ写真の表題

に「Ｅ社製 球面・鏡面仕様プローブ」とあり 「表題の…『Ｅ社』とは株式会社，

日本マイクロニクスのことです 」と記載されているが 「Ｅ社」が被控訴人のこと。 ，

を意味するとの根拠は特に示されていない。

これらを考慮すれば，上記陳述書（甲２４）に添付されたＳＥＭ写真が，被控訴

人が本件特許の優先権主張日前に製造した「球面・鏡面仕様プローブ」を，使用前

の状態で撮影したものであるとは直ちに認めることはできず，控訴人の上記主張は

採用することができない。

⑩ 控訴人は，被控訴人の測定（検査）では，先端において内接円の外側にはみ

出している部分の大きさを評価することは行われていないから，先端球面の曲率半

径はまちまちにならざるを得ない，と主張する。

しかし，前記(ア)に説示したとおり，被控訴人の「先端球面仕上げ」との仕様は，

従前から，先端が半球面を構成するものを意味していたものと認めることができる

ものであって，先端が半球面を構成していれば，曲率半径については，測定方法い

かんにかかわらず同じ測定結果が得られるというべきであるから，先端球面の曲率

半径がまちまちにならざるを得ないということにはならず，控訴人の上記主張は採

用することができない。
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⑪ 控訴人は，G作成の「報告書 （乙６０）の陳述が，同人作成の「陳述書」」

（乙１）における「拡大射影し先端の形状（曲率半径）計測」という陳述と矛盾す

る，と主張するが，上記⑩に説示したとおり，先端が半球面を構成していれば，曲

率半径については，測定方法いかんにかかわらず同じ測定結果が得られるというべ

きであり，Gの述べる２つの測定方法についての控訴人の上記指摘を検討しても，

前記(ア)の判断を左右するものはない。

イ 先端の表面粗さに関する認定誤りの主張について

(ア) G作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８号証）作成

の経緯 （乙７０）及び「針先の表面粗さと『管理基準』について （乙７３）によ」 」

れば，１９９７年（平成９年）に本件管理基準表が作成されるまで，被控訴人製品

におけるプローブ先端処理（粗面処理）は 「粗面仕上げ」及び「軽い粗面仕上，

げ」の２種類であったと認められる。また，電解エッチング条件として対比すると，

それぞれの仕様は，本件管理基準表の「粗面仕様Ａ」及び「粗面仕様Ｅ」に対応し

ていることが乙７３に記載されており 「粗面仕様Ｅ」については，１９９８年，

（平成１０年）１月１６日付けの被控訴人作成（東芝多摩川工場宛）の「ＰＲＯＢ

Ｅ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙７６）において 「先端を軽い粗面にすること－Ｅ」 ，

仕様」との赤字の記載があることからもその対応関係が裏付けられる。

しかるに，顧客からの注文仕様を記載した「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様

書」の「■プローブの仕様」の欄には 「球面＋鏡面仕上げ （乙３ 「球面鏡面仕， 」 ），

様 （乙６の１ 「平面＋鏡面に近い粗面 （乙７の１）等の様々な記載がある。そ」 ）， 」

うであるところ，G作成の陳述書（乙１）の「 軽い粗面仕上げ』＝『鏡面仕上『

げ （１９頁 ，同人作成の「プローブ針先端処理（粗面仕上げ管理基準：乙１８』」 ）

号証）作成の経緯 （乙７０）の「軽い粗面仕上げ（鏡面仕上げ （１頁 「ＰＲ」 ）」 ），

ＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙７の１）の「平面＋鏡面に近い粗面 （１頁）」 」

と「鏡面 （同２頁の「プローブカード購入仕様書」の鏡面の○印）との各記載に」

よれば，上記の「■プローブの仕様」の欄の記載はいずれも「軽い粗面仕上げ」を
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意味しており，本件管理基準表の「粗面仕様Ｅ」に対応するものと認められる。

そうすると 「ＰＲＯＢＥ－ＢＯＡＲＤ注文仕様書 （乙３～乙１７）に示される， 」

とおり，被控訴人は，本件特許の優先権主張日前，本件管理基準表が作成される以

前から，本件管理基準表における粗面仕様「Ａ」に相当する「粗面仕上げ」及び粗

面仕様「Ｅ」に相当する「鏡面仕上げ （すなわち「軽い粗面仕上げ ）のプローブ」 」

針を，化学研磨によって製造し（乙７０，７３ ，複数の顧客に対して販売してい）

たというべきであるから，少なくとも本件管理基準表における粗面仕様「Ａ」及び

粗面仕様「Ｅ」の仕様が，本件管理基準表が作成された時点で未完成であったとい

うことはできない。

(イ) 控訴人の主張について

① 控訴人は，各プローブ針の先端部の粗さについては，岩手東芝に対して販売

したものは「かるい粗面 ，富士フィルムＭＤに対しては「鏡面 ，Ｓｉｅｍｅｎｓ」 」

に対しては「指定なし」というように，それぞれ指定が異なる，それにもかかわら

ず，これらのすべてについて本件管理基準表の「Ｅ」に相当すること自体が奇異で

あり，本件管理基準表の「Ｅ」に相当と認定したことに対する根拠が示されていな

いと主張する。

しかし，上記(ア)の説示に照らせば，岩手東芝の「かるい粗面 ，富士フィルム」

ＭＤの「鏡面」は，いずれも「軽い粗面仕上げ」を意味しており，本件管理基準表

の「粗面仕様Ｅ」に対応するものと認められる。なお，Ｓｉｅｍｅｎｓのものが

「指定なし」であり，必ずしも本件管理基準表の「粗面仕様Ｅ」に対応するものと

認められないが，そうであるとしても，上記(ア)の説示を左右するものではない。

② 控訴人は，岩手東芝を含めて，注文仕様書において先端の粗さを指定する際

に，本件管理基準表に準拠したＡないしＦの符号を用いた者は，控訴人自身を除い

て存在しない，このことは，本件管理基準表が営業ツールであったという被控訴人

の主張が事実に反することを疑わせるに十分であると主張する。

しかし，前記に説示したとおり，本件管理基準表は，被控訴人の「営業ツール」
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として被控訴人の顧客一般に対し用いられていたというべきであり，控訴人以外に，

Ａ～Ｆの符号を用いたものが見当たらないとしても，この認定が左右されるものと

はいえないから，控訴人の同主張は採用することができない。

③ 控訴人は，被控訴人が本件管理基準表を作成したのは，簡易な形式で甲１５

の調査結果を岩手東芝に報告することにあった，このことは，本件管理基準表に手

書きの文字が記入された文書（甲２３）において，手書き部分が 「MHC K部長殿 F，

romG（３／６岩手東芝様へ中間報告として提出済 」という内容のものであること）

から明らかである，と主張するが，上記②と同様に，控訴人の同主張は採用するこ

とができない。

④ 控訴人は，化学研磨による仕上げしか行っていなかった本件管理基準表の段

階では被控訴人における発明は未完成であった，被控訴人作成の「実験結果報告

書 （乙７４）の３／４ページに接触抵抗値に関し 「…初期値は全て0.4Ω以下で」 ，

ある （出荷基準0.5Ω以下）1000回以降最大値は２Ω～１１Ωの間で大きくばらつ。

いている…」と記載されており，また，４／４ページには 「1000回以降はアルミ，

カスの付着が多くなり，これらの付着物はエタノール等による簡単な洗浄では殆ど

落ちる事は無く，コンタクトが増すにつれ付着物も多くなる傾向にある 」と記載。

されており，これらの記載は，被控訴人において，実用的に使用できるプローブ針

が得られていなかったことを意味している，と主張する。

しかし，本件特許の優先権主張日後に，従前と異なる製造方法で，本件管理基準

表と同じ粗面仕様が実現できるようになったとしても，それは，従前の方法で製作

されていたプローブ針が未完成であることを意味するものではない。また，被控訴

人作成の「実験結果報告書 （乙７４）の３／４ページには，接触抵抗値に関し，」

「平均値は１Ω前後の値である 」とも記載され，その添付資料１－②によれば，。

５０万回のコンタクト後においても，トータルの平均値は０.９７Ωであることが

認められる上，乙７４の全ての記載を精査しても，実用的に使用できないことを示

唆する記載があるとは認められない。これらに照らせば，控訴人の指摘する記載に
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よって，直ちに，実用的に使用できるプローブ針が得られていなかったことが導か

れることにはならないというべきである。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

⑤ 控訴人は，被控訴人作成（控訴人宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙９～」

１１）が作成された頃までに，控訴人と被控訴人の間には秘密保持義務（控訴人と

」 ，被控訴人との間の「取引基本契約書 〔甲９〕参照）を前提とした意見交換があり

そのような中，控訴人は，被控訴人の担当者の指示により，乙９から乙１１に添付

された控訴人作成の製作仕様書にＡ仕様又はＢ仕様と記載したのであるから，同記

載が，被控訴人が本件管理基準表を一般的な営業ツールとして用いていたことを意

味するわけではない，と主張する。

しかし，前記(1)ウ(ア)に説示したとおり，本件管理基準表に記載された事項が

秘密保持義務の対象になっているということはできない。また，前記(1)イ(ウ)②

に説示したとおり，被控訴人は，控訴人に対しても本件管理基準表を用いて定量的

なプローブ針の粗さ基準について説明を行い，この説明に基づいて，控訴人は，当

該管理基準表に記載の「粗面仕様」の中から針先処理として「Ａ仕様 「Ｂ仕様」」，

等の指定を行って，被控訴人に対しプローブカードの発注を行ったことが認められ

るから，この事実からは，本件管理基準表が被控訴人の「営業ツール」として一般

的に用いられていたとの認定が導かれるものである。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

⑥ 控訴人は，乙９～１１と同時期に作成された被控訴人作成（控訴人宛）の

「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙８０）についても，備考欄に記載の仕様変更（Ｆ仕」

様の指定）は被控訴人が内部連絡のため記したものである，被控訴人作成（東芝多

摩川工場宛）の「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙７６）については，その１頁目の朱」

書きは被控訴人が追記したものであり，かつ２頁目の「仕様変更通知書」はそもそ

も被控訴人の内部文書であるから，東芝多摩川がＥ仕様という指定をしたことを示

すものではない，と主張する。
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しかし 「PROBE-BOARD注文仕様書 （乙７６，８０）の体裁・内容に照らせば，， 」

控訴人が指摘する記載は，いずれも被控訴人が顧客から受けた指示に基づいて記載

したものと認められるから，上記注文仕様書における被控訴人の顧客（控訴人，東

芝多摩川工場）が仕様の指定をしたことが左右されるものではなく，控訴人の上記

主張は採用することができない。

⑦ 控訴人は，岩手東芝の製造部第一製造担当のM作成の「証明書」添付の「Au

バンプ用プローブカード評価報告書 （乙３２）に「秘」のスタンプが押捺されて」

いることからも明らかなとおり，被控訴人と岩手東芝とは，共同開発の途上にあっ

たものであり，被控訴人が岩手東芝に納入した製品は，共同開発の途中経過におけ

る評価の対象としての製品であり，このような行為は事業の実施には該当しない，

と主張する。

しかし，前記に説示したとおり，本件管理基準表は，被控訴人の「営業ツール」

として被控訴人の顧客一般に対し用いられ，岩手東芝にも交付されたものであり，

本件管理基準表に記載された事項が秘密保持義務の対象ということもできないので

あるから，このような本件管理基準表等の交付を受けた岩手東芝が発注し，被控訴

人が岩手東芝に納入した製品が，単に共同開発の途中経過における評価の対象とし

ての製品であるとして，被控訴人の行為が事業の実施に該当しないということはで

きない。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

⑧ 控訴人は，本件特許の優先権主張日前においては，被控訴人の発明は未完成

であったから，そもそも，先使用権は成立していないし，当時の行為と本件におい

て控訴人が差止めを求めている行為とは実質的に異なるものである，と主張する。

しかし，前記説示のとおり，本件特許の優先権主張日前において，被控訴人の発

明が未完成であったということはできない。また，前記説示のとおり，被控訴人は，

本件特許の優先権主張日前，本件管理基準表が作成される以前から，本件管理基準

表における粗面仕様「Ａ」に相当する「粗面仕上げ」及び粗面仕様「Ｅ」に相当す
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る「鏡面仕上げ （すなわち「軽い粗面仕上げ ）のプローブ針を，化学研磨によっ」 」

て製造し（乙７０，７３ ，複数の顧客に対して販売していたというべきである。）

そして，針先端の曲率半径，先端の表面粗さに関する原判決の認定誤りの主張をい

ずれも採用できないとした前記説示に照らしても，原判決説示のとおり（ただし，

５１頁２２行～５２頁１行の「(ウ) Ｓｉｅｍｅｎｓ（乙５４の１０～２２ 」の）

欄の記載部分は除く ，被控訴人が販売した製品は，本件第２発明及び本件第７発。）

明の構成要件を充足するものであったというべきである。そうすると，当時の行為

と本件において控訴人が差止めを求めている行為とが実質的に異なるものというこ

とはできない。

以上によれば，控訴人の上記主張は採用することができない。

３ 結語

以上のとおりであるから，本件控訴は理由がない。

よって，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所 第１部

裁判長裁判官

塚 原 朋 一

裁判官

本 多 知 成
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裁判官

田 中 孝 一


