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平成２２年１０月２５日 判決言渡

平成２０年（ネ）第１００５６号 各損害賠償請求控訴事件（原審・東京地裁平成

１８年(ワ)第２３７８７号，平成１９年(ワ)第８９９号，平成１９年(ワ)第９００

号，平成１９年(ワ)第９０５号）

口頭弁論終結日 平成２２年７月２６日

判 決

控 訴 人 株 式 会 社 東 洋 産 業

訴訟代理人弁護士 清 永 利 亮

同 中 山 福 二

同 長 沢 幸 男

同 長 沢 美 智 子

同 甲 斐 順 子

同 笹 本 摂

同 鈴 木 知 幸

同 中 村 繁 史

補 佐 人 弁 理 士 岡 部 譲

訴訟代理人弁理士 越 智 隆 夫

同 吉 澤 弘 司

同 加 藤 浩 一

被 控 訴 人 Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士 尾 崎 英 男

同 三 尾 美 枝 子

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
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第１ 控訴の趣旨

１ 原判決を取り消す。

２ 被控訴人は，控訴人に対し，４億円及び内１億円に対する平成１８年１０月

２２日から，内１億円に対する平成１８年１２月２９日から，内２億円に対す

る平成１８年１２月２１日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。

３ 訴訟費用は，第１，２審を通じて，被控訴人の負担とする。

４ 第２項につき仮執行宣言

第２ 事案の概要

【略称は原判決の例による。】

１ 一審原告たる控訴人は，昭和６２年１１月９日に設立された株式会社であ

り，前記肩書地に本店を有し，不動産の売買，仲介，斡旋及び管理等を目的と

している。

一方，一審被告たる被控訴人は，昭和５９年６月１日に設立された株式会社

で，電気通信事業法に定める電気通信事業等を目的としている。

２(1) 控訴人は，平成１７年２月ころ，下記内容の特許権（本件特許権）を権

利者たるソフト流通株式会社（旧商号 東和建設株式会社，現商号 環境開

発株式会社，昭和５９年４月２日設立，本店所在地 (旧）埼玉県富士見

市，（新）埼玉県ふじみ野市 代表取締役 Ａ，会社の目的 不動産の売買

・仲介・斡旋及び管理，コンピュータのソフトウエアの開発及び販売等，

甲５８，乙４０）から承継取得し，現にこれを有している。

記

特 許 番 号 第３４１６６２１号

発明の名称 携帯電話機

出 願 日 平成１２年６月２３日

登 録 日 平成１５年４月４日



- 3 -

発 明 者 Ａ

Ｂ

特 許 権 者 ソフト流通株式会社

(2) 一方，被控訴人は，平成１８年１０月以前から，原判決別紙被告製品目

録（以下「被控訴人製品目録」という。）記載１（製品名「Ｗ４１Ｓ

Ａ」）・２（製品名「Ｗ４５Ｔ」）・３（製品名「Ｗ４３ＣＡ」）・４

（製品名「Ｗ４３Ｈ」）の各携帯電話を販売している。

３ 本件訴訟は，本件特許権を有する控訴人が被控訴人に対し，被控訴人の販売

する各被控訴人製品は本件特許権を侵害するものであるとして，民法７０９条

に基づき，各被控訴人製品の販売に係る実施料相当額の損害の一部として，各

被控訴人製品の販売につきそれぞれ１億円（合計４億円）及び被控訴人製品１

については平成１８年１０月２２日から，被控訴人製品２については平成１８

年１２月２９日から，被控訴人製品３については平成１８年１２月２１日か

ら，被控訴人製品４については平成１８年１２月２１日から各支払済みまで，

民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

４ 原審の東京地裁における争点は，(1)各被控訴人製品は本件発明の技術的範

囲に属するか（争点１），(2)本件特許は無効にされるべきものか（本件発明

の進歩性の有無〔特許法２９条２項，１０４条の３〕，争点２），(3)各被控

訴人製品の構成は，本件特許の出願日より前の公知技術から容易に推考するこ

とができるから本件特許を侵害しないといえるか（自由技術の抗弁，争点

３），(4)損害額（争点４），であったところ，同裁判所は平成２０年５月３

０日，争点１に関し，被控訴人製品における「暗号化された固定値」は下記の

とおり分説した本件発明の構成要件Ｂ２ないしＢ４にいう「番号識別子」には

該当しないから，被控訴人製品はいずれも本件発明の技術的範囲に属さないと

して，その余の争点について判断することなく，控訴人の本件請求を棄却し

た。
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そこで，これに不服の控訴人（一審原告）が本件控訴を提起した。

記

Ａ１ 外部記憶媒体を着脱可能に装着する記憶媒体装着手段と，

Ａ２ 該記憶媒体装着手段に装着された外部記憶媒体に対するデータの記録

・読出しを行う記録読出し手段とを備える携帯電話機であって，

Ｂ１ 当該携帯電話機の自局電話番号を記憶する自局番号記憶手段と，

Ｂ２ 前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体にデータを記録する際に，そ

のデータに関係付けて前記自局電話番号を識別するための番号識別子を

当該データと共に記録させる番号識別子付加手段と，

Ｂ３ 前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体からデータを読み出す前に，

そのデータに関係付けられて記録された番号識別子が前記自局電話番号

に該当するか否かを判定する判定手段と，

Ｂ４ 前記関係付けられた番号識別子が前記自局電話番号に該当しない場合

に，前記記録読出し手段による当該データの読出しを禁止する読出し禁

止手段とを備える

Ｃ ことを特徴とする携帯電話機。

５ 当審における争点は，上記争点１ないし４のほか，(5)本件発明の発明者は

誰か（争点５），(6)ソフト流通株式会社はＢから特許を受ける権利を承継し

ていないから本件特許は無効とされるべきか（特許法３８条，１０４条の３，

争点６），である。

第３ 当事者双方の主張

当事者双方の主張は，次のとおり付加するほか，原判決「事実及び理由」

中の「第２ 事案の概要」及び「第３ 争点に関する当事者の主張」記載の

とおりであるから，これを引用する。

１ 当審における控訴人の主張

(1) 各被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属する（争点１に関し）
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ア 本件発明における「番号識別子」の解釈

(ｱ) 「識別子」という用語の普通の意味は「対象が同じか違うかの区別が

できる記号」である。

すなわち，「識別子」という用語の意義は辞典や用例ごとに多様であ

り，対象を「一意に」識別するという意味を前提にしない辞典や用例が

多数存在する。また，本件出願当時の公開特許公報において，「一意の

番号識別子」，「一意の識別子」，「固有の識別子」など多数の使用例

があることからすれば，「番号識別子」又は「識別子」が「一意」とい

う意味であるとは限らないというべきである。さらに，実際に「一意」

の意味を含まない「識別子」の使用例が多々存在し，それぞれが一定の

経緯や意義に基づき用語としての地位を確立し通常に用いられている。

このような状況によれば，「識別子」という用語について共通する意

義は「対象が同じか違うかの区別ができる記号」というものであり，こ

れが「識別子」という技術用語の普通の意味である。

(ｲ) 本件発明の「番号識別子」の解釈における明細書の参酌

ａ 本件明細書の発明の詳細な説明に基づく解釈

本件明細書（特許公報，甲２）の発明の詳細な説明において，「番

号識別子」という用語は自局電話番号そのもの又はこれが生成に関与

した記号を指す用語として用いられている。

すなわち，本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件発

明の構成要件にいう「番号識別子」という用語は少なくとも自局電話

番号を指す意味に用いられるが（段落【０００５】，【０００６

】），これに限定されると解すべき記載は全く見られない。「番号識

別子」には，自局電話番号及び判別フラグを所定の規則でコード化し

たうえでダウンロードデータに挿入したものも含まれる（段落【００

２６】）ところ，かかるコード化は「所定の規則」で行えばよいとさ
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れていることから，自局電話番号に他の変数を加える形のコード化を

行う場合も「番号識別子」に含まれる。また，自局電話番号を何らか

の方法で暗号化して用いる場合も同様に「番号識別子」に含まれる

（段落【００２６】。「コード化の規則をユーザに非公開とする」と

記載されていることは，まさしく暗号化を意味している）。そして，

いずれの「番号識別子」も少なくとも自局電話番号がその生成に関与

しているという意味で，必然的に自局電話番号又はこれが生成に関与

している記号が「番号識別子」に当たるということができる（自局電

話番号が生成に関与している限り，他の情報が生成に関与していたと

しても「番号識別子」該当性は否定されない）。

ｂ 本件発明の作用効果に基づく解釈

本件発明の「自局電話番号を識別する」作用効果を奏するために

は，電話番号を一意に識別する記号のみならず，対応する電話番号が

一つしかない記号を用いる場合もある。

すなわち，「自局電話番号を識別する」という構成要件は本件発明

の作用効果になっていることから，「番号識別子」の意義を確定する

に際してはかかる作用効果との関係で整合的な解釈を行う必要があ

る。そして，電話番号を一意に識別する記号のみならず，対応する電

話番号が一つしかない記号を用いる構成であっても「自局電話番号を

識別する」との作用効果を充足することができ，対応する電話番号が

一つしかない記号を用いる後者の構成も当業者にとって周知の技術で

あるから，「番号識別子」にはいずれの構成も含まれる。

したがって，本件発明の作用効果に鑑みれば，「番号識別子」の意

義は，「電話番号が同じか違うかの区別ができる記号」と解釈されな

ければならない。

ｃ 構成要件の他の記載との整合性
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上記ａ及びｂの結論は，構成要件Ｂ３の「番号識別子が前記自局電

話番号に該当するか否かを判定する判定手段」という記載とも整合す

る。

すなわち，「広辞苑（第５版）」における「該当」，「判定」等の

各用語の定義（甲２３）からすれば，構成要件Ｂ３は，「番号識別子

が前記自局電話番号に関連する所定の条件に当てはまるかどうかを見

分ける手段」と解され，これは「番号識別子」の意義を本件明細書の

記載及び出願時の技術水準に基づいて普通に解釈する上記ａ及びｂの

主張と整合する。

(ｳ) 「番号識別子」の解釈における原判決の誤り

ａ 「普通の意味」の確定の誤り

上記のとおり，「識別子」の意義は「対象が同じか違うかの区別が

できる記号」というものであり，少なくとも「識別子」の「普通の意

味」が「一意に識別する」という内容を含むものとして確立している

とは到底認められない。そもそも，原判決が引用する「広辞苑第６

版」は，当事者が証拠としていないばかりか，本件出願当時に出版も

されていない文献である。本件出願当時の最新版である「広辞苑第５

版」には「識別子」という用語自体掲載されていない。この点からも

原判決の解釈が誤りである。

また，「ため」という助詞についても，「大辞林（第３版）」（甲

２４）においては「役に立つこと。利益になること。」という意味が

記載されており，これを原判決が「目的として」と同義に解するの

は，不当に用語の意義を狭く解するものである。

ｂ 本件発明の構成との明らかな矛盾

本件発明の構成上，「・・・そのデータに関係付けて前記自局電話

番号を識別するための番号識別子を当該データと共に記録させる」
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（本件発明構成要件Ｂ２），「そのデータに関係付けられて記録され

た番号識別子が前記自局電話番号に該当するかを判定し・・・」（Ｂ

３），「前記関係付けられた番号識別子が前記自局電話番号に該当し

ない場合に・・・読出しを禁止する」（Ｂ４）と規定しており，本件

発明の「番号識別子」はデータに関係付けられることが予定されてい

る。そして，本件明細書において，「・・・何らかの形でコンテンツ

データに関係付けて・・記録される構成であればよい。」と明記され

ていることから（段落【００２７】），かかるデータとの関係付けに

おいて，「番号識別子」がコンテンツデータに依存し，コンテンツデ

ータごとに異なる値となってもよい。

したがって，「番号識別子」の意義につき「自局電話番号をただ一

通りに見分けること」が必要であるとし，「暗号化された固定値」が

「その他の情報」により異なる記号となり得ることから「番号識別

子」ではないとする原判決の結論は，本件発明の構成上「番号識別

子」がコンテンツデータに依存しコンテンツデータごとに異なる値と

なってもよいことと矛盾し，クレーム解釈として誤りである。

イ 被控訴人製品は，本件発明の技術的範囲に属する。

(ｱ) 構成要件該当性

被控訴人製品の「暗号化された固定値」は固定値の復号を通じて自局

電話番号に該当するかどうかを見分けることを目的とし，少なくともか

かる機能を有するものであるから，「暗号化された固定値」が「電話番

号が同じか違うかの区別ができる記号」に該当する。また，「暗号化さ

れた固定値」は電話番号及びその他の情報により生成された暗号鍵を利

用して暗号化された記号であるから，「自局電話番号が生成に関与して

いる記号」である。

したがって，「暗号化された固定値」は「番号識別子」であり，被控
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訴人製品は，本件発明の構成要件Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４を充足する。

(ｲ) 被控訴人製品と本件発明には作用効果上の相違も存在しない

本件発明及び被控訴人製品は，いずれも自局電話番号を利用して外部

記録媒体に記録したデータがその記録を行った際の携帯電話機の自局電

話番号以外の携帯電話機で利用されるのを禁止するとともに，同じ自局

電話番号を維持すれば，携帯電話機の買換えや機種変更後でもデータを

利用し得るという点で，全く同一の作用効果を有する。

なお，被控訴人製品においては，自局電話番号そのものではなく，

「暗号化された固定値」を外部記録装置に記録することにより外部記録

装置に接触した不正利用者が自局電話番号の情報を取得するのを防ぐと

いう作用効果を奏するが，これは本件発明の作用効果と本質的に異なる

ものではない。なぜならば，暗号化技術そのものはあるデータの内容を

知られないようにするための一般的な技術である。そして，本件発明に

おいては，携帯電話機の自局電話番号という極めて重要な情報がコンテ

ンツデータの読出しを判定するために利用されていることから，かかる

情報を知られないようにするために何らかの形（自局電話番号を暗号化

の変数とする場合なども含む）で暗号化技術を利用することは，当然に

予想されるものである。したがって，暗号化技術が被控訴人製品に利用

されＳＤカードに自局電話番号そのものが記録されないことは，被控訴

人製品が本件発明の構成要件をすべて充足することを否定する理由には

ならない。

ウ 仮に「番号識別子」を原判決のとおり解釈したとても，被控訴人製品は

本件発明の「番号識別子」の構成要件を充足する。

(ｱ) 「暗号化された固定値」は「あらかじめ自局電話番号を見分けること

を目的として設定された」ものである

原判決は，本件発明における「番号識別子」とは「自局電話番号をた
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だ一通りに見分けることを目的として使われる記号」「あらかじめ自局

電話番号を見分けることを目的として設定されたもの」であると解釈す

る。

しかし，「暗号化された固定値」は，コンテンツデータを読み出す際

に，正しい固定値に復号されるかどうかを見分けることだけではなく，

固定値の復号過程を通じて，当該コンテンツデータの記録時と読出し時

とで自局電話番号が同一であるかどうかを見分けることを目的としてい

る。したがって，「暗号化された固定値」は，あらかじめ自局電話番号

を見分けることを目的として設定されたものであって，本件発明の「番

号識別子」に該当する。

原判決の判断は，被控訴人製品において「固定値」が暗号化される前

提であらかじめ備わっており，したがって「暗号化された固定値」があ

らかじめ設定されているという事実を看過している。

被控訴人製品の「暗号化された固定値」は，偶々あるいは結果的に電

話番号を見分ける機能を果たしている訳ではなく，正に自局電話番号を

見分けることを目的として，あらかじめ設定されている。

(ｲ) 「暗号化された固定値」は，自局電話番号を「ただ一通りに見分け

る」ものである

ａ 「その他の情報」の内容を参酌すること自体が許されない

原審は，第９回弁論準備手続において，「その他の情報」の内容や

構成が本件発明の侵害・非侵害の判断に影響を与えないことを当事者

双方に確認し調書に記載した。これにより被控訴人は上記事実を自白

したものである。

自白が成立したことをあえて調書に記載し，これを前提に当事者双

方に対し主張立証を命じた裁判所が当該自白に反する認定をすること

は，裁判所の訴訟指揮に対する当事者の合理的期待に反し，当事者に
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予期しない不利益な結論を下すものである。自白を含む審理過程を無

視して，「その他の情報」の内容を参酌することは，釈明義務に反し

許されない。

ｂ 「暗号化された固定値」がコンテンツごとに異なることは構成要件

充足の妨げとならない

本件発明の構成要件Ｂ２，Ｂ３，Ｂ４における「番号識別子」は，

当該コンテンツデータが記録された状況下で，かかるコンテンツデー

タを前提にして自局電話番号を一通りに見分けることが可能な記号で

ある。

そして，被控訴人製品においては，記録されたコンテンツデータを

前提として，「暗号化された固定値」が正しい固定値に復号されるか

否かでコンテンツの記録時と読出し時の自局電話番号が同一か否かを

見分けているから，「暗号化された固定値」は「番号識別子」に該当

するというべきである。

ｃ 「その他の情報」の内容の誤り

控訴人の実験結果，被控訴人の応訴態度，被控訴人製品の一般利用

者向け説明の内容，被控訴人製品の目的・作用効果などを総合すれ

ば，被控訴人製品の通常の使用形態のもとでは，「その他の情報」は

単なる定数又は暗号化技術・方式に関する固定データであることが認

められ，同じ暗号化方式を採用した携帯電話相互間において「暗号化

された固定値」を左右するのは自局電話番号だけである。

ｄ 「暗号化された固定値」が，「その他の情報」によって異なる値に

なり得るとしても，構成要件該当性の妨げとはならないこと

そもそも，「暗号化された固定値」が自局電話番号に依存している

という関係がある限り，「その他の情報」によって異なる値となり得

ても「その他の情報」が一定となる利用状況（このような状況は，必
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ず存在する。）の下において，「暗号化された固定値」は自局電話番

号のみに応じて定まる値になるので，結局「番号識別子」該当性が肯

定される。

(ｳ) 「暗号化された固定値」は本件発明の「データに関係付けられて記録

された番号識別子」に該当する

本件発明の構成要件上の記載及び内容に照らして考えた場合，構成要

件の充足性を判断する際には，「暗号化された固定値」が「データに関

係付けられて記録された番号識別子」に該当するか否かを問題とすべき

である。

そして，構成要件の記載から明らかなように，「データに関係付けら

れて記録された番号識別子」は電話番号の識別機能だけではなく，コン

テンツデータとの関係付けという機能をも有しており，電話番号，コン

テンツデータの両方と関係を有する情報であるといえる。

かかるコンテンツデータとの関係付けについて，本件明細書段落【０

０２７】には，「・・・何らかの形でコンテンツデータに関係付けて・

・記録される構成であればよい」旨明記されており，広く何らかの形で

関係付けがあればよい。

したがって，本件発明における「データに関係付けられて記録された

番号識別子」は，コンテンツデータとの関係付けのために，コンテンツ

データに依存し，コンテンツデータごとに異なる値となるものも当然に

含むものであり，「暗号化された固定値」は，「データに関係付けられ

て記録された番号識別子」に該当する。

(ｴ) 「暗号化された固定値」は「当該記号をもって自局電話番号を見分け

ることができる」ものである

被控訴人製品における「暗号化された固定値」は，「電話番号」を変

数とする関数により導き出されるものであって，「固定値」を変数とす
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る関数によっては導き出されない。すなわち，被控訴人製品において

「自局電話番号から暗号鍵を生成する」という形式が採られていても，

被控訴人製品の「暗号化された固定値」において変数は電話番号のみで

あって，被控訴人製品における「暗号化された固定値」は「暗号化され

た自局番号」に他ならず，「暗号化された固定値」には電話番号に関す

る情報が全て含まれている。

そして，固定値が被控訴人製品のすべての機種で同一である以上，

「暗号化された固定値」を復号化して得られる値と，読出し時の携帯電

話機に存在する「固定値」とを比べることによって，暗号鍵と復号鍵と

の生成に用いられている電話番号が同一であるかどうか（＝記録時と読

出し時とで，自局電話番号が同一であるか否か）が見分けられる。

(2) 本件特許は無効にされるべきものではない（争点２のうち乙２７発明に関

し）

ア 本件発明と乙２７発明の相違

本件発明が「自局電話番号を識別するための番号識別子」を用いている

のに対し，乙２７発明は「ディジタル情報の販売業者が管理する利用者固

有の識別カード」を用いている点で両者は相違する。そして，乙２７発明

の利用者固有の識別カードは，①携帯電話機ごとに付与されるものではな

く，機器とは無関係に発行されるものであること，②ディジタル情報の販

売者が管理するものであること，③ディジタル情報の購入者のみに付与さ

れるものであること，④ディジタル情報の種別毎に付与されること，⑤異

なる携帯電話機間を移転しうるものではない，等の点で携帯電話機の自局

電話番号とは異なり，このような相違点からすれば，乙２７発明及び乙第

１５号証ないし乙第１７号証に基づき携帯電話機の自局電話番号を識別コ

ードとして用いる構成を想到することは困難というべきである。

イ 乙２７発明を乙第１５号証ないし乙第１７号証の携帯電話機に適用する
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動機はない

乙２７公報に記載されているのはパーソナルコンピュータ等であるのに

対し（段落【０００２】，【００４２】），本件発明は携帯電話機の発明

であるところ，携帯電話機は自局電話番号が付与されており，汎用のパー

ソナルコンピュータ等とは全く異なる性格を有する。そして，乙２７公報

には，携帯電話機に関する記載や示唆はないから，乙２７公報に記載され

たパーソナルコンピュータ等を携帯電話機に置き換えることは当業者にと

って困難である。

また，乙第１５号証ないし乙第１７号証に記載された技術は，著作権保

護機能を備えるメモリカードを用いてコンテンツの著作権保護を図るもの

であるものであるところ，著作権保護機能を有するメモリカードへの記録

時に携帯電話機が重ねて何らかのコピー防止処理を行う必要はない。した

がって，乙２７発明のディジタル情報保護システムを乙第１５号証ないし

乙第１７号証のような著作権保護機能を有するメモリカードを用いた携帯

電話機に重ねて適用し得る動機はない。

さらに，乙２７発明の識別コードは情報種別に応じて複数付与されうる

ものであるが，自局電話番号を情報種別に応じて付与するということは考

えられないし，乙２７発明の識別コードが記録されたカードは本体から着

脱可能であり，カードを取り外してもパーソナルコンピュータ等の機能が

損なわれるものではないのに対し，自局電話番号を携帯電話機から抜き去

ってしまえば携帯電話機として機能し得ないことになる。このように，乙

２７公報に記載された著作権保護システムは携帯電話機とは相容れない構

成を有しており，乙２７発明の著作権保護システムを携帯電話機へ適用す

る動機は存在しない。

ウ 顕著な効果

本件発明は，既存の自局電話番号を識別に用いることにより，コンテン



- 15 -

ツの著作権者の利用保護と携帯電話利用者の利益とを調整しつつ，さらに

コンテンツデータの販売業者による識別コードの付与・管理を不要として

コンテンツの円滑な流通を促進する。

エ 小括

上記のような本件発明と乙２７発明の差異，乙２７公報に示唆等が存在

しないことなどに照らせば，本件発明は乙２７発明から容易に想到できる

ものではない。

(3) Ｂは本件発明の発明者である（争点５に関し）

被控訴人は，Ｂの過去の勤務先の調査結果から，本件特許公報に発明者と

して記載されている「Ｂ」は本件発明の真の発明者ではないと主張する。

しかし，本件発明の発明者はソフト流通株式会社（当時。以下「ソフト流

通社」という。）の代表取締役であるＡと同社に勤務していたＢであるとこ

ろ，出願人であるソフト流通社において，Ｂの名義を借りてまで真の発明者

を隠しつつ，発明者が２人いるという前提で本件特許を出願する合理的理由

は存在しない。真の発明者を隠したければ，Ａだけを発明者として出願すれ

ばよいのであって，Ｂとの共同発明であることを明示して本件特許を出願し

ているということは，Ｂが本件発明に関与していたからにほかならない。Ｂ

が本件発明の共同発明者であることは，Ｂ，Ａ及びソフト流通社の元従業員

・役員であるＣの各陳述書（甲５８，５９，７５）から明らかであるが，本

件特許の包袋（甲７６）においても，共同発明者としてＢの住所又は居所，

及び氏名が明記されている。

なお，Ｂは，本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務めていた株式

会社無限に勤務し，本田技研工業株式会社の和光研究所に出向してＦ１マシ

ンの電子制御にかかわるコンピュータシステムの開発，セッティング等に従

事していたから，Ｂが陳述書（甲５９）において「大手企業の関連研究所に

勤務していた」と述べていることに何ら不自然な点はない。
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(4) 本件特許に特許法３８条違反はない（争点６に関し）

Ｂは，平成８年から平成１６年まで，ソフト流通社にパソコン事業部課長

として勤務し，パソコン教室の運営全般に及び指導に携わるとともに，ソフ

ト流通社社長のＡとともにシステム関連の技術開発に従事していた。本件発

明はＡが核心部分を着想し，Ｂのアイデアも付加した上で開発したものであ

るが，Ｂは，ソフト流通社に勤務する従業員として本件発明の開発に従事し

たので，その成果である本件発明は当然ソフト流通社の資産になると考え，

本件発明の出願に先立ち，本件発明の特許を受ける権利をソフト流通社に譲

渡した。これらの事実は，Ａ，Ｂ及びＣの各陳述書（甲５８，５９，７５）

から明らかであるが，Ｂとソフト流通社との雇用関係は，控訴人が平成２２

年７月２６日の口頭弁論期日において証拠として提出した金融機関の給与振

込記録（甲７１の１～７，７２の１～２１），タイムカード（甲７３の１～

１２），休業損害証明書（甲７４）によっても明らかである。したがって，

Ｂがソフト流通社以外の企業に勤務していたことを前提とする特許法３８条

違反の主張は根拠がない。

(5) 損害額（争点４に関し）

ア 被控訴人製品１について

(ｱ) 被控訴人は，被控訴人製品１を平成１８年２月１７日から販売し，平

成１９年２月２５日における被控訴人製品１の稼働台数は４２万１２０

７台であり，被控訴人製品１は販売開始から約１２か月間で４２万１２

０７台が販売されたから，１か月当たりの販売台数は３万５１００台

（４２万１２０７台÷１２か月，端数切り捨て）となる。したがって，

被控訴人製品１の販売開始月（平成１８年２月）から平成２１年９月ま

で（４３か月間）の販売台数は１５０万９３００台（３万５１００台）

×４３か月）となる。

(ｲ) 被控訴人製品１の１台当たりの販売価格は５万円以上であるから，被
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控訴人製品１の平成２１年９月までの総販売額は７５４億６５００万台

（１５０万９３００台×５万円）以上である。

イ 被控訴人製品２～４について

(ｱ) 被控訴人は，被控訴人製品２ないし４をいずれも遅くとも平成１８年

９月２７日から販売し，１か月当たりの販売台数はいずれも被控訴人製

品１の３万５１００台とほぼ同数であるから，販売開始月（平成１８年

９月）から平成２１年９月まで（３６か月間）の販売台数の推計は，い

ずれも１２６万３６００台（３万５１００台×３６か月）である。

(ｲ) 被控訴人製品２ないし４は，いずれも１台当たりの販売価格が５万円

以上であるから，被控訴人製品２ないし４の平成２１年９月までの総販

売額は，いずれも６３１億８０００万円（１２６万３６００台×５万

円）以上である。

ウ 相当実施料率

(ｱ) 「実施料率第５版」（社団法人発明協会発行,甲５６）によれば，被

控訴人製品が属する技術分野であるラジオ・テレビ・その他の通信音響

機器におけるイニシャルなしの実施料率は，昭和６３年度～平成３年度

の間で３．４パーセントであったが，平成４年度ないし平成１０年度の

間では５．７パーセントに上昇している。また，本件発明は，コンピュ

ータ制御に関する技術ということもでき，これに関する技術分野である

電子計算機・その他の電子応用装置におけるイニシャルなしの実施料率

は，昭和６３年度ないし平成３年度の間で２６．７パーセントであった

のが，平成４年度ないし平成１０年度の間では３３．２パーセントに上

昇している。

(ｲ) 本件発明は，携帯電話機の電話番号に関連する番号識別子を用いて外

部記憶媒体に記憶したデータの読み出しを制御するものであり，携帯電

話機のユーザは機種変更などによって携帯電話機自体が変更されても，
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電話番号が変わらない限り新しい携帯電話機で以前の携帯電話機を使っ

て購入したコンテンツの再生を行うことができる一方，コンテンツは番

号識別子に関連付けられ，その番号識別子に対応する電話番号の携帯電

話機でしか再生できないようになっており，コンテンツの不正流通が有

効に防止される。これに対し，電話番号に関連しない識別子，例えば携

帯電話機の製造番号をコンテンツと関連付けてコンテンツの著作権保護

を実現することもできるが，このような仕組みでは機種変更等で携帯電

話機が変更になった場合，以前の携帯電話機を用いて購入したコンテン

ツの再生ができなくなる。当該製造番号の変更情報を登録して変更前の

携帯電話機で記録したコンテンツを再生できるような仕組みを設けるこ

ともできるが，そのためのユーザやシステム管理側の負担は大きい。そ

の他，携帯電話機のユーザを運転免許証番号，保険証番号，住民票コー

ドなどで識別する方法も考えられるが，登録や真偽確認の手続が煩雑で

あるなど，多くの問題が生じる。そうすると，本件発明は，携帯電話機

のユーザが必ず持つことになる電話番号に関連した番号識別子を用いた

極めて効果的な方法であるということができ，同様の効果を奏する他の

有効な代替手段がない。

(ｳ) 「着うたフル」とは楽曲１曲をまるごとダウンロードできる音楽配信

サービスであるところ，そのデータは１曲で約１．５メガバイトといっ

た大容量のものであり，ユーザが多くの楽曲をダウンロードするために

は当該データを外部メモリーに記憶させる必要がある。一方，外部メモ

リーに記憶した「着うたフル」のデータが他のユーザに簡単にコピーさ

れるようではレコード会社各社が「着うたフル」のために楽曲を提供す

ることができないので，十分な著作権保護の仕組みが必要となるとこ

ろ，著作権保護の仕組みはユーザの使い勝手が悪いものであってはなら

ず，携帯電話機の機種変更をした場合にも継続してデータを利用できる
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ことが必要である。本件発明は，上記の各要件を満たすものであり，

「着うたフル」のサービスは本件特許技術を使用することによって初め

て実現可能となったものである。

そして，ユーザが携帯電話機を購入する際のポイントとして「着うた

フル」のダウンロード機能の存在が挙げられているところ，被控訴人は

「着うたフル」のサービスを他の電話通信事業者より半年以上先行して

開始し，このことが加入者拡大の原動力となった。したがって，本件特

許技術は，被控訴人製品の魅力を高め，販売に大きく貢献しているとい

うべきである。

また，電話通信事業者は，携帯電話機を販売するとその販売代金を受

け取るだけでなく，ユーザによる携帯電話機の使用によって通信料や他

のサービス料など二次的な収益を長期間にわたり取得することができ

る。すなわち，ユーザが「着うたフル」の大容量データをダウンロード

すれば，電話通信事業者はその分多くの通信料を得ることができるし，

ユーザが楽曲をダウンロードすると１曲当たり３００円といった課金が

発生し，そのうちの９～１５パーセントが電話通信事業者に分配されて

いる。

携帯電話機には上記のような特殊性があるので，本件特許権の相当実

施料率は一般的な電気製品と同じように考えるべきではない。

(ｴ) 小括

以上のとおり，本件発明に係る技術分野の実施料率は通常５パーセン

ト程度と考えられる上，本件特許に係る技術は携帯電話機にとって重要

な機能であるとともに，企業収益に大きな貢献をしているから，本件特

許権の相当実施料率は５パーセント以上である。

(ｵ) 被控訴人の主張に対する反論

ａ パテントプールとの比較につき
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パテントプールは多数の特許群で構成され，これらの「特許群」に

よって初めて一つの機能が実現されるのに対し，本件特許は単体でコ

ンテンツの著作権保護という有用な機能を実現することができ，パテ

ントプールの中の１特許とは本質的に異なる。

また，パテントプールにおいてはその目的を実現するため実施料の

額が抑制されている。すなわち，パテントプールは，当該規格の普及

を促進して標準技術として定着させる目的で利用されることが多いと

ころ，規格技術が極めて低額な実施料で利用可能であれば，その規格

を使用する企業（ライセンシー）が増加し，これが市場で優勢な技術

（規格技術）となり，最終的には公式な標準技術又は事実上の標準

（デファクトスタンダード）となる。このことにより，当該規格に関

する特許を保有する企業は，①ライセンシーの増加により１件当たり

の実施料は少額でもトータルで大きなライセンス収入が期待できる，

②自社の規格技術が標準技術になれば規格競争や主導権争いによる企

業の疲弊を解消することができる，③標準化競争に敗れた場合には，

当該規格技術の研究開発への投資が無駄になるとともに，標準となっ

た別の規格技術に対する転換が必要となり二重投資となるが，自社の

規格技術が標準技術になれば，このような非効率な投資を回避でき

る。加えて，ライセンス料を調整して参入障壁とならないよう低額に

設定することは，独占禁止法に抵触することを回避するための有力な

手段とされている。

さらに，パテントプールでは特許権者は自らもライセンシーになる

必要があり，ライセンサーとしての自己の特許収益が減っても同時に

ライセンシーとしてのライセンス料の支払も抑制できるのでパテント

プールに参加する意味がある上，個々の特許権者と個別に交渉する労

力が省けるというメリットがあるが，パテントプールに参加していな
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い控訴人はこのようなライセンス料の抑制を受ける立場にはない。

したがって，パテントプールとの比較は失当である。

ｂ 「ＭＰＥＧ－４ Ｖｉｓｕａｌ」との対比につき

パテントプールには，①基盤技術（新製品，新機能の基礎となる技

術）に属するもの，②基盤技術とまではいえないが製品の性能向上に

事実上必要なもの（改良技術），③製品の機能や効能の向上に役立つ

付加価値技術であるものがあるところ，本件特許はコンテンツの著作

権保護に関して回避が不可能な基盤技術に係る単体の基本特許である

のに対し，「ＭＰＥＧ－４ Ｖｉｓｕａｌ」は付加価値技術である。

ちなみに，被控訴人製品においては，ムービーを動画ファイルとして

扱うものであるが，動画ファイル・音声の符号化・複合化などユーザ

が満足するムービーの記録・再生を行うためは，「ＭＰＥＧ－４ Ｖ

ｉｓｕａｌ」以外のライセンスも必要である。

また，被控訴人は，「ＭＰＥＧ－４ Ｖｉｓｕａｌ」パテントプー

ルの実施料に関し，動画データを復号化（再生）して表示する「デコ

ーダ」の部分しか考慮していない。しかし，本件特許がコンテンツの

記録媒体への記録，記録媒体からのコンテンツの読み出しという一連

の有用な機能をユーザに提供するものであることからすれば，動画の

符号化・復号化（記録・再生）処理全体を比較対象とすべきであり，

動画の符号化（記録）を行う「エンコーダ」部分の実施料も比較対象

に含めるべきである。

ｃ 他の特許権の存在につき

被控訴人製品において複数の権利が実施されているからといって実

施料を減額すべきことにはならず，特許権の相当実施料を算定するに

当たっては，他の特許権の存在は考慮すべきではない。

ｄ 携帯電話に関する実施料は，携帯電話事業の収益全体の割合で考え
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るべきである。すなわち，被控訴人は，特許の実施料は，製品を製造

・販売して実際に事業を行うことが可能な金額であることが前提であ

ると主張するが，携帯電話事業は，携帯電話機を販売して得られる金

額のみならず，販売した携帯電話機がユーザに使用されることによっ

て通話料や通信費をはじめとする多くの利用料を得ることができる特

殊な事業形態となっている。したがって，携帯電話事業については，

「実際に事業を行うことが可能な金額」は，携帯電話機の販売収益で

はなく，通話料等を含めた携帯電話事業全体の収益を基準として考え

るべきである。したがって，他の製品では実施料を含む製造原価が販

売額に近づけば利益が減少し，その事業を存続させることが困難にな

るが，携帯電話事業に関しては上記の特殊性のために実施料を積み上

げた結果，製造原価が販売額を超えてもそのことが直接，当該事業を

困難にさせることにはならない。

(6) 被控訴人の当審の主張には，時機に遅れた攻撃防御方法に該当するものが

ある。

ア 被控訴人は，平成２１年９月１５日の第４回口頭弁論期日において，新

たな無効理由の主張はしないと明言しながら，これを翻して乙２７発明と

の間における無効理由を主張した。控訴審の審理が侵害論に入った後，新

たな無効理由を主張することは時機に遅れた攻撃防御方法の典型であり不

適法な主張として却下されるべきである。

イ 裁判所が侵害論の審理を遂げ，損害論につき審理を尽くす旨の明確な訴

訟指揮をしているにもかかわらず，被控訴人はこれを意図的に無視し前記

のとおり特許法３８条違反による本件特許の無効の主張をしている。この

ような主張は，特許法１０４条の３第２項，民訴法１５７条１項により却

下を免れない。

２ 当審における被控訴人の主張
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(1) 被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属しない（争点１に関し）

ア 本件発明における「番号識別子」の解釈

特許法におけるクレーム（特許請求の範囲）解釈の基本は，当該クレー

ム文言（特許請求の範囲に記載された文言）が明細書中で特別の定義を与

えられている場合でない限り，当業者が通常理解する意味によって解釈す

るということであり，特許法７０条２項により当業者の通常理解する意味

がさらに明細書の記載の参酌によって限定解釈されることはありうるが，

クレーム文言（特許請求の範囲に記載された文言）の意味が当業者の通常

理解する意義を超えて拡張的に解釈されることは許されない。

原判決は，本件発明の「番号識別子」，すなわち「電話番号の識別子」

における「識別子」を文言どおりに解釈したのであり，限定解釈はしてい

ない。しかも，本件明細書における「番号識別子」の用語は，コンピュー

タ技術の分野の当業者の理解する「識別子」の意味にしたがって使用され

ている（実施例における記録電話機の電話番号自体のデータ，あるいは電

話番号を所定の規則でコード化したデータは，読出し電話機の電話番号を

記録電話機の電話番号と一致するか否かによって識別するために使用され

る。）。

一方，控訴人のクレーム解釈の主張は，被控訴人製品においてもコンテ

ンツを記録した携帯電話機と同じ電話番号の携帯電話機でのみコンテンツ

の読み出しができるから，そのときにコンテンツと共に外部記憶媒体に記

録されているデータは「番号識別子」であるというものである。つまり，

結果として電話番号によって区別された処理がなされるから「番号識別

子」であるというような主張である。このような解釈は，当業者が理解す

る普通名詞の「識別子」の意味とは全く別のものである。

被控訴人製品の「暗号化された固定値」は，コンテンツを読出そうとす

る携帯電話機の有する暗号鍵が，コンテンツを記録した携帯電話機の暗号
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鍵と同一かどうかを調べるためのデータであって，それが当業者の理解す

る「電話番号の識別子」に該当しないことは明らかである。

イ 原判決のとおり「番号識別子」を解釈しても，被控訴人製品は本件発明

の「番号識別子」の構成要件を充足するとの主張に対し

(ｱ) 原判決６４頁２１行～末行の記載を全体として読めば，原判決は「番

号識別子」が電話番号を見分ける目的であらかじめ設定されており，か

つ，これを用いる体系において，当該記号をもって自局電話番号を見分

けることができるものであると解釈している。

控訴人は，原判決の記載から「見分けることを目的」や「あらかじ

め」という表現だけを取り出して，しかもこれを原判決が「識別子」に

ついて用いている意味とは異なる意味に主張しているにすぎない。原判

決の解釈の一部分だけを都合よく被控訴人製品の「暗号化された固定

値」に対応させて，原判決の解釈によっても「暗号化された固定値」は

「番号識別子」に該当すると主張しているにすぎない。

(ｲ)ａ 控訴人は，原審における平成２０年２月１２日の第９回弁論準備手

続期日における調書の記載を理由に，自白が成立したとか原判決が同

調書の記載に反し釈明義務違反があるというような主張をしている。

しかし，平成２０年２月１２日の第９回弁論準備手続期日における

調書の記載がなされた経緯は以下のとおりである。すなわち，被控訴

人製品に関する原審における審理は，平成１８年１１月３０日付け答

弁書に別紙として添付した「被告製品説明書」に記載された被告製品

の構成に基づいて進められたが，平成１９年秋に原審裁判所より「被

告製品説明書」の中に記載されている「その他の情報」の具体的内容

を知りたいとの要望が出された。「その他の情報」の具体的内容は被

告の秘密情報であるため，被控訴人（被告）は，その開示を受ける者

に対する秘密保持命令が発令されることを条件として「その他の情
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報」の具体的内容を記載した「秘密情報開示書」を提出する意思を表

明したが，控訴人（原告）は秘密保持命令が発令されることを嫌が

り，「その他の情報」の具体的内容は知りたくないと強く主張したの

で，平成２０年２月１２日の第９回弁論準備手続における調書の記載

となったのである。被控訴人（被告）は，答弁書と共に「被告製品説

明書」を提出したときから，本件の非侵害論を主張するために「その

他の情報」の具体的内容までは必要ないと考えていたので，同調書の

記載のとおり確認をしたのである。つまり，同調書において被告が確

認したのは，「その他の情報」の具体的内容は本件の審理において必

要がないので，同内容を開示する必要がない，ということであった。

原判決は，被控訴人が準備した「秘密情報開示書」に記載された

「その他の情報」の具体的内容に基づいてなされたものではなく，口

頭弁論期日において正式に陳述された本件訴訟記録に基づいてなされ

ており，控訴人のいうような自白に反する認定や釈明義務違反は全く

ない。すなわち，被控訴人製品において，「暗号化された固定値」が

コンテンツごとに異なること，及び「暗号化された固定値」は電話番

号と１対１に対応していないので，その理由によっても本件発明の

「番号識別子」に該当しないという被告の主張は，口頭弁論期日にお

いて正式に陳述された平成１９年１１月２２日付け被告第４準備書面

第２に記載されている。したがって，控訴人の原判決に対する手続上

の批判は当たらない。

ｂ また控訴人は，「暗号化された固定値」がコンテンツごとに異なる

ことは「番号識別子」該当性の妨げにならないと主張する。

しかし，「番号識別子」は，そのデータ自体の判定によって自局電

話番号を一通りに見分けることが可能な記号であるのに対し，被控訴

人製品の「暗号化された固定値」は，そのデータ自体の判定によって
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自局電話番号を一通りに見分けることが可能な記号ではなく，正しい

固定値に復号されるか否かで読出電話機の電話番号が記録電話機の電

話番号と同一か否かを見分けている。

なお，原判決が，被控訴人製品においては記録側の電話番号が同じ

であってもコンテンツごとに「暗号化された固定値」が異なることを

指摘したのは，コンテンツ毎に異なる「暗号化された固定値」が「そ

の他の情報」に依存して生じているので，同一の電話番号であっても

「異なる対象」として認識される可能性があり，その理由から「番号

識別子」たり得ないことを追加的に指摘するためであったと考えられ

る。

ｃ ｢その他の情報｣は自局電話番号と共に暗号鍵の生成に用いられる

変数である。そして，「その他の情報」は，コンテンツ毎に異なる暗

号鍵を生成するものであるから，「その他の情報」が一定となる利用

状況は存在しない。

(ｳ) 控訴人は，「暗号化された固定値」は本件発明の「データに関係付け

られて記録された番号識別子」に該当すると主張するが，特許請求の範

囲に記載された「データに関係付けられて記録された番号識別子」と

は，「番号識別子」が「データに関係付けられて記録」されていること

を規定するものであり，「番号識別子」がデータに関係付けられて記録

されていることは「番号識別子」自体の解釈とは別のことである。

(ｴ) 控訴人は，「当該記号をもって自局電話番号を見分けることができ

る」ものであると主張するが，被控訴人製品の「固定値」は全ての製品

に共通の定数であり，固定値を暗号化することはこの定数を秘匿するこ

とにあるのではない。被控訴人製品において「固定値」を暗号化し，

「暗号化された固定値」をコンテンツデータとともにＳＤカードに記録

する目的は，コンテンツデータをＳＤカードから読み出そうとする携帯
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電話機の持つ復号鍵が当該コンテンツデータを記録した携帯電話機の暗

号鍵と同一か否かを調べることにある。

このように，被控訴人製品における固定値自体は特に内容的に意味の

あるデータではなく，秘匿の対象でもなく，読出し電話機が「暗号化さ

れた固定値」を正しく復号できるか否かを判定するために用いられる数

値にすぎない。したがって，「暗号化された固定値」もそれ自体が何ら

かの意味を持つデータではない。「暗号化された固定値」からは暗号鍵

を導き出すこともできなければ，暗号鍵を生成するために使用された電

話番号を導き出すこともできず，要するに「暗号化された固定値」の内

容自体には何の意味もない。「暗号化された固定値」を正しく復号して

得られるのも，それ自体に内容的な意味のない「固定値」だけである。

以上のとおり，被控訴人製品は，記録電話機の電話番号に関係する情

報を外部記憶媒体に一切記録することなく，「暗号化された固定値」を

正しく復号できるか否かで，読出し電話機の復号鍵が記録電話機の暗号

鍵と同一か否かを判断する技術を用いている。

ウ 当業者の理解する「識別子」の意味

(ｱ) 「識別子」はコンピュータ技術の分野で用いられる用語・概念で，英

語ではidentifierと表現され，IDと略称されることも多い。例えば，多

くの個人情報を扱うコンピュータシステムを設計するときに，それぞれ

の個人を識別するために，「氏名＋生年月日」のデータを用いると決め

ておくならば，「氏名＋生年月日」として定義されたデータが個人の識

別子である。実際のコンピュータが処理するのは，「氏名＋生年月日」

を１と０の２進値で表したデータであるが，その判定は，数値データの

照合，すなわち２進データが一致するか否かで行う。コンピュータは短

い時間に膨大な量の演算を行うことができるが，個々の演算処理は単純

で，２つのデータを各桁毎に比べて，同じか同じでないかを判断するだ
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けである。上記の個人情報を扱うコンピュータシステムで，ある個人識

別子のデータが入力されたときに，それをコンピュータの持っている識

別子の定義情報（それぞれの個人の「氏名＋生年月日」の２進値データ

のリスト）と比べて，一致するものがあれば，当該コンピュータシステ

ムはその個人識別子のデータによって識別される個人を認識することが

出来る。

本件特許において記録・読み出しデータと関連付けて外部記憶媒体に

記録される「番号識別子」も，当該データを記録した携帯電話機の電話

番号を識別するように定義されたデータであり，当該データを読み出そ

うとする携帯電話機の電話番号と一致するか否かを判定するために用い

られる。すなわち，外部記憶媒体に記録されるのは「番号識別子」であ

り，そのデータは予めなされた定義にしたがって記録電話機の電話番号

を表しており，読み出し電話機の電話番号と一致するか否かで該当性を

判定できる情報である。これは，当業者の理解する「識別子」の概念と

全く合致している。

したがって，本件発明では，外部記憶媒体に記録されている「番号識

別子」のデータ自体が，所定の定義に従って，所定の電話番号と一致す

るかどうかが判定される。外部記憶媒体に記録されているデータ自体が

所定の電話番号と一致するか否かの判断対象でないならば，そのデータ

は「番号識別子」ではない。

(ｲ) これに対し，被控訴人製品において外部記憶媒体に記録・読み出しデ

ータと関連付けて記録される「暗号化された固定値」は，電話番号を表

したデータではない。このデータを復号して得られるのは「固定値」で

ある。外部記憶媒体に記録されているデータは，復号されて，所定の固

定値と一致するか否かが判断されるだけである。

被控訴人製品では，電話番号を表したデータを外部記憶媒体に記録す
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ることはせず，読み出し電話機が「暗号化された固定値」を復号して所

定の「固定値」を得ることができるかどうかを判断している。電話番号

は，その他の情報とともに暗号鍵（復号鍵）の生成に使用されるが，正

しい復号鍵を持っている携帯電話機にだけ記録・読み出しデータの読み

出しを許可するのが被控訴人製品の方式である。本件発明のように，電

話番号を表したデータを外部記憶媒体に記録するのは，セキュリティの

観点から実際の製品では採用できない。

被控訴人製品における「暗号化された固定値」のデータは電話番号の

識別子ではなく，読み出し電話機が正しい復号鍵を有しているか否かを

判断するために用いられるデータである。本件特許の「番号識別子」が

「暗号化された固定値」をも含むという結論を導くクレーム解釈は，

「金属の部材」がプラスチックの部材を含むという解釈と同様に，「識

別子」というクレーム文言の意味する範囲を逸脱した誤った解釈であ

る。

(2) 本件特許は無効にされるべきものである（争点２のうち乙２７発明に関

し）

本件発明は，周知の携帯電話機と特開平７－２７３７５９号公報（発明の

名称「ディジタル情報保護システム及びディジタル情報保護方法」，出願人

日本電信電話株式会社，公開日 平成７年１０月２０日。以下，この文献を

「乙２７公報」といい，これに記載された発明を「乙２７発明」という。乙

２７）記載の技術とを組み合わせることにより容易に想到することが可能で

あったから，特許無効審判により無効とされるべきものであって，本件特許

権に基づく権利行使は許されない（特許法１０４条の３）。

ア 乙２７公報には以下の趣旨の記載がある。

・「乙２７発明は，受信したディジタル情報を媒体に出力して使用する場

合に，正規利用者のみが使用でき，不正使用を防止し，著作権の保護が
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可能なディジタル情報保護システムを提供することを目的としてい

る。」（段落【０００６】）。

・「乙２７発明のディジタル情報保護システムは，利用者固有の識別コー

ドを格納する識別コード管理手段１０，利用者固有の識別コードを格納

する情報記録手段２０，受信したディジタル情報に，識別コードを付与

して情報記録手段２０に記録する記録制御手段３３，識別コード管理手

段１０に格納されている識別コードと，情報記録手段２０に記録されて

いる識別コードを照合する照合手段３４，情報記録手段２０から情報を

読み出す出力手段３５を有する。」（段落【０００８】）。

・「照合手段３４は，識別コード管理手段１０の識別コードと，情報記録

手段２０に記録されている識別コードが一致するか否かを判定し，出力

手段３５は，照合手段３４により識別コードが一致した場合に情報記録

手段２０に格納されているディジタル情報を読み出して，出力する。」

（段落【００１０】）。

・「記録制御手段３３は，識別コードを情報記録手段２０に記録する際

に，識別コード管理手段１０の識別コードをパラメータとして特定関数

で変換した値を付与してからディジタル情報と共にパッケージ媒体であ

る情報記録手段２０に記録する。」（段落【００１１】）。

・「乙２７発明のディジタル情報保護システムにおいて，受信したディジ

タル情報に，識別コード管理手段内に格納されている識別コードを付与

して，パッケージ媒体に記録し（ステップ１），パッケージ媒体に記録

されているディジタル情報を利用する際に（ステップ２），識別コード

管理手段内の識別コードとパッケージ媒体に記録されている識別コード

を照合し（ステップ３），一致した場合には，パッケージ媒体からディ

ジタル情報を読み出して出力し（ステップ４），一致しない場合は出力

を禁止する。」（段落【００１５】）。
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イ そこで，乙２７公報に記載された著作権保護技術と本件発明の構成とを

比較すると，本件発明の各構成要件要素と乙２７の構成要素は次のとおり

の対応関係にある。

本件発明 乙２７発明

外部記憶媒体 記録情報手段２０

自局電話番号 利用者固有の識別コード

自局電話番号記憶手段 識別コード管理手段１０

番号識別子 識別コード（あるいはそれをパラメー

タとして特定関数で変換した値）

番号識別子付加手段 記録制御手段３３

判定手段 照合手段３４

そして，乙２７公報段落【００１５】の記載によれば，乙２７発明のデ

ィジタル情報保護システムにおいては，受信したディジタル情報に識別コ

ード管理手段（実施例では利用者が有するカード）内に格納されている識

別コードを付与してパッケージ媒体に記録する（ステップ１）。また，段

落【００１１】の記載によれば，記録制御手段３３は，識別コードを情報

記録手段２０に記録する際に，識別コード管理手段１０の識別コードをパ

ラメータとして特定関数で変換した値を付与してからディジタル情報と共

にパッケージ媒体である情報記録手段２０に記録する。したがって，識別

コードが自局電話番号に限定されていない点を除いて，乙２７発明は構成

要件Ｂ２と同じである。

また，段落【００１５】の記載によれば，乙２７発明のディジタル情報

保護システムにおいて，パッケージ媒体に記録されているディジタル情報

を利用する際に（ステップ２），カード内の識別コードとパッケージ媒体

に記録されている識別コードを照合する（ステップ３）。ここで，乙２７

におけるカード内の識別コードは，本件発明のデータを読み出そうとする
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携帯電話機の自局電話番号記憶手段に記憶された自局電話番号に相当す

る。また，乙２７発明におけるパッケージ媒体に記録されている識別コー

ドは，本件発明のデータに関係付けられて記録された番号識別子に相当す

る。したがって，識別コードが自局電話番号に限定されていない点を除い

て，乙２７は構成要件Ｂ３と同じである。

さらに，乙２７公報の段落【００１５】の記載によれば，乙２７のディ

ジタル情報保護システムにおいて，（ステップ３）の照合の結果，一致し

た場合はパッケージ媒体からディジタル情報を読み出して出力し（ステッ

プ４），一致しない場合は出力を禁止する。すなわち，本件発明の自局電

話番号に相当するカード内の識別コードと本件発明の番号識別子に相当す

るパッケージ媒体に記録されている識別コードが一致しない場合は，デー

タの出力が禁止される。したがって，識別コードが自局電話番号に限定さ

れていない点を除いて，乙２７は構成要件Ｂ４と同じである。

ウ 本件発明の進歩性の欠如

上記のとおり，乙２７発明の著作権保護技術は，利用者固有の識別コー

ドが自局電話番号に限定されていない点を除いて本件発明と同じである。

周知の携帯電話機（例えば，乙１５～１７）においては外部記憶媒体に記

録する配信音楽データの著作権保護の必要性はよく知られていたから，以

下に述べるように，乙２７の利用者固有の識別コードとして自局電話番号

を採用して，乙２７の著作権保護技術を周知の携帯電話機に適用して本件

発明を想到するのは容易である。したがって，本件発明には進歩性がな

い。

すなわち，乙２７公報には，識別コードがディジタル情報の販売業者が

管理するものであるとの記載がある。しかし，乙２７発明において，利用

者固有の識別コードをディジタル情報の販売業者が管理するのは，利用者

固有の識別コードを用いて情報記録手段２０に記録されたディジタル情報
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を不正使用から保護する場合のひとつの態様にすぎず，乙２７発明におい

て情報記録手段（外部記憶媒体）に記録されるディジタル情報の著作権を

保護する方法の本質的な内容が正当な利用者固有の識別コードを用いるこ

とにあるのは，乙２７発明から自明のことである。つまり，識別コードが

どのような形で管理されていようとも，正当な利用者に割り当てられた固

有の識別コードが識別コード管理手段１０に相当する記憶手段に記憶され

ることによって，乙２７発明の著作権保護技術が技術的に成り立つこと

は，乙２７公報から明らかである。

そして，周知の携帯電話機では外部記憶媒体に記録するデータの著作権

保護が必要とされるので，データの記録とともに正当な利用者に割り当て

られた固有の識別コードを記録媒体に記録する乙２７発明の著作権保護技

術を携帯電話機に適用するときに，利用者に割り当てられた固有の識別コ

ードとして，携帯電話において利用者に割り当てられた固有の識別コード

である携帯電話番号を用いるのは極めて容易である。

そうすると，本件発明は周知の携帯電話機と乙２７発明の著作権保護技

術に基づいて容易に想到されるので，本件特許は特許法１０４条の３によ

り，権利の行使が制限されるべきものである。

(3) Ｂは本件発明の発明者ではない（争点５に関し）

本件発明の共同発明者とされている「Ｂ」について調査をしたところ，本

件特許の出願日である平成１２年６月当時，本件特許公報に記載されている

住所に「Ｂ」という人物が居住していたことが確認された。しかし，Ｂの陳

述書（甲５９）には「Ｂ」が「大手企業の関連研究所に勤務していた」こと

が記載されているものの，控訴人の調査によればＢが大手企業の関連研究所

に勤務していたことはない。本件特許公報に発明者として記載されているＢ

は控訴人の主張する大手企業の関連研究所に勤務していた発明者「Ｂ」では

なく，発明者が誰であるかは不明である。



- 34 -

(4) 本件特許に特許法３８条違反の有無の無効理由がある（争点６に関し）

ア 控訴人は，本件発明の共同発明者とされているＢは，大手企業の関連研

究所に勤務した後ソフト流通社に転職し，平成８年１月から９年間同社の

従業員として勤務し，その間にその業務としてＡと本件発明を共同開発し

たと主張する。しかし，控訴人は，被控訴人の求釈明にもかかわらず，Ｂ

の陳述書（甲５９）を提出したのみで，ソフト流通社とＢとの雇用関係を

示す客観的な証拠は提出しない。仮にＢとソフト流通社の間に雇用関係が

存在せず，Ｂが上記大手企業又はその関連会社に雇用されていたとすれ

ば，原始的にＢに帰属した本件発明について特許を受ける権利は上記大手

企業に予約承継されていることになる。

イ 同一の権利を同一の譲渡人から承継した複数の者の法律関係を，譲受人

間では取引の時間的先後ではなく，対抗要件の具備によって決定する法律

制度は，いうまでもなく，取引の安全を目的としている。譲受人となろう

とする者は対抗要件を備えた第三者がいないことを確認すれば安全に取引

を行うことができる。特許を受ける権利の譲受についても，取引の安全を

考慮して特許出願を行うことを対抗要件としたのが特許法３４条１項であ

る。

しかし，特許法３５条の職務発明について，使用者の勤務規則等によっ

て，従業者の使用者に対する予約承継がなされている場合は，その後当該

従業者から第三者への当該職務発明の承継と特許出願がなされたとして

も，特許法３４条１項の対抗関係とはならないと解すべきである。確か

に，従業者の発明行為によって特許を受ける権利が原始的に従業者に帰属

し，その権利が予約承継に基づいて発明時に直ちに使用者に承継されると

いう法律構成がとられているが，職務発明の実体は使用者企業の研究開発

活動の成果であり，その法律上の権利は使用者である企業に帰属すること

が通常当然に想定されている。予約承継という制度が職務発明に限って認
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められていること自体が，単に従業者から使用者に対する個別の承継の意

思表示の合致を不要とすることによる事務負担の軽減のみならず，職務発

明について特許を受ける権利が不法に従業者から第三者に譲渡され，特許

出願されることによる使用者企業の損害を防止することを目的としている

ものである。すなわち，職務発明についての特許を受ける権利を，当該使

用者企業からではなく，従業者個人から承継を受けることに関しては，第

三者には取引の安全を保護する法制度は存在しないと考えるべきである。

もし，第三者が他の企業の従業者から職務発明を譲り受ける取引の安全

が，特許法３４条１項で保護されているとするならば，使用者企業が従業

者から職務発明の報告を受けて特許出願をする前に，第三者が特許出願を

すれば，法律上当該第三者やその転得者が特許を受ける権利を確定的に取

得できることになる。使用者企業は従業者から職務発明の報告を受ける前

に特許出願することは不可能であるから，第三者の特許出願に対抗するこ

とができない。もし，我が国の特許法が職務発明についてもこのような第

三者の「取引の安全」を保護する制度を採用していたとするならば，企業

は，従業者のなした職務発明の特許権が第三者に取得されるという極めて

重大な法的リスクを抱えていることになる。しかし，我が国の特許法がこ

のようなリスクを有する制度であると認識されたことはなく，それはとり

もなおさず，職務発明の予約承継と第三者の承継は対抗関係にはないとい

うことである。

ウ 仮に，職務発明の予約承継も従業者から使用者への特許を受ける権利の

承継という形式を伴っていることから，使用者と第三者は二重譲渡の対抗

関係にあるとしても，第三者は取引の安全の保護を受ける資格のない「背

信的悪意者」であるから，第三者が特許出願を行なっていても使用者企業

に対抗できず，使用者企業は特許出願をすることができる。また，使用者

企業は特許出願をしない選択もできるのであるから，使用者企業が特許出
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願を選択しないことは第三者の特許出願が有効となって第三者が対抗要件

を備えることを意味しない。

上記のとおり，予約承継がなされている職務発明の実体は企業の研究開

発成果であり，当該企業はその成果を特許権として権利化するかどうかの

選択権を有するばかりでなく，第三者が当該成果の特許権を承継取得しな

いことによる利益をも有している。したがって，対抗関係を前提とした解

釈の下で，使用者企業が対抗要件を備える意思を有しない場合であって

も，第三者の対抗要件が有効となるのではなく，使用者企業が当該第三者

に対する当該職務発明の承継を承諾しない限り，当該第三者は有効な特許

出願をしていないと解されるべきである。

そもそも，前記のとおり，予約承継されている職務発明を，本来の実体

的権利者である使用者企業からではなく，従業者個人から承継を受けよう

とする第三者は，特段の事情がない限り，取引の安全を保護する必要のな

い背信的悪意者であると推認されるべきである。

エ そして本件発明の共同発明者であるＢが大手企業の関連研究所のような

「他企業」に勤務していた場合，本件発明が予約承継された職務発明であ

る可能性が極めて高く，上記イの特許法３４条１項の適用がないという法

解釈の下では，「Ｂ」の発明についての特許を受ける権利は「他企業」に

予約承継され，本件特許出願人であるソフト流通社は本件発明の「Ｂ」の

発明分について特許を受ける権利を有していないので，本件特許には特許

法３８条違反の無効理由がある。

また，上記ウの，特許法３４条１項の適用があるが「背信的悪意者」の

場合は対抗要件を主張できないという法解釈の下では，「Ｂ」の発明につ

いての特許を受ける権利の承継は二重譲渡の関係にあるが，ソフト流通社

は，当時，真の発明者が特許明細書に記載したＢではなく，「他企業」の

研究部門に勤務する者であることを認識していたとすれば，真の発明者に
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よる本件発明が「他企業」の職務発明としてなされたものであることを容

易に認識しえたはずである。したがって，ソフト流通社及び同社から本件

特許の譲渡を受けた控訴人は，「背信的悪意者」として，ソフト流通社が

特許出願をしたことを当該「他企業」に主張できない。さらに，ソフト流

通社は当該「他企業」から本件発明について特許出願して本件特許を取得

することの承諾を得ていないから，本件特許出願は特許法３８条違反の出

願であり，本件特許には無効理由がある。

(5) 損害額の主張に対し（争点４）

ア 販売台数及び販売金額

被控訴人製品１～４のそれぞれの販売期間における販売台数及び販売金

額，並びにそれらの販売台数及び販売金額の合計は，以下のとおりであ

る。

型番 販売期間 販売台数 販売金額

●●●●●●● ●●●●●●●●W41SA H18.2.22 - H18.10.22

●●●●●●● ●●●●●●●●W45T H18.9.29 - H18.12.29

●●●●●●● ●●●●●●●●W43CA H18.9.21 - H18.12.21

●●●●●●● ●●●●●●●●W43H H18.9.21 - H.18.12.21

合計 台 円1,545,753 65,536,075,200

控訴人の主張する被控訴人製品の販売台数及び販売金額は上記販売台数

及び金額と大きく相違しているが，その最も大きな原因は販売期間が異な

るほか，控訴人が平成１９年２月２５日における被控訴人製品１の稼動台

数を示す数量から１か月当たりの販売台数を３万５１００台と算出し，こ

れに被控訴人製品１の場合は４３か月を掛け，被控訴人製品２～４の場合

は各々３６か月を掛けていることにある。しかし，携帯電話機は発売後の
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ライフサイクルが短く半年くらいで後継機種が販売されるので，販売台数

はそれとともに急減する。それにもかかわらず，控訴人の行ったように，

ある時点の稼動台数を１２か月分の販売数と推定し，それに基づいて４３

か月分や３６か月分の販売数量を比例按分して計算すれば，当然過大な数

量になる。

イ 実施料率

(ｱ) 被控訴人製品のような携帯電話機の場合，その技術領域は極めて広範

であり，１台当たり１０００件程度という膨大な数の特許が１つの製品

に関係しているという，他の商品とは顕著に異なる特徴があるところ，

これらの多数の特許の実施料を合計した金額が実施許諾を受けようとす

る者の事業を可能とする金額であるようにそれぞれの特許の実施料は設

定されるべきである。

(ｲ) 携帯電話機で実施される技術には様々な規格が存在し，規格に関係す

る特許のライセンスが必要となるところ，これらの規格技術の中には，

複数の企業の特許が関係しているためにその一括ライセンスを目的とし

てパテントプールが形成されているものがある。携帯電話機に関係する

規格技術の代表的なパテントプールとその実施料の規定は次のとおりで

ある。

① Ｗ－ＣＤＭＡ通信規格(通信技術関係）

３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）が策定したＷ

－ＣＤＭＡ（３Ｇ）通信規格に関するパテントプールで実施料は１．

０～２．０ドル／台。対象特許件数は３００ファミリー。

② Ｇ．７２９音声圧縮技術（音声圧縮技術関係）

ＩＴＵ－Ｔ国際標準として選択された音声信号データの圧縮技術に

関するパテントプールで実施料は０．３０～１．４５ドル／チャンネ

ル。対象特許は未公開。
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③ ＭＰＥＧ－４ Ｖｉｓｕａｌ規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－

２）

携帯電話やインターネット等の画像信号に用いられる画像信号デー

タの圧縮技術に関するパテントプールで，実施料は年間５万台を超え

る分について０．２４～０．２５ドル／台（ただし，上限は１１０万

ドル）。対象特許は９３９件であり，うち日本特許は１４９件。

④ ＡＶＣ／Ｈ．２６４規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４９６－１０）

ワンセグ放送，モバイル放送などに用いられる画像データの圧縮技

術に関するパテントプールで，実施料は年間１０万ユニットを超える

分について５００万ユニットまでは０．２０ドル／ユニット，５００

万台ユニットを超える分について０．１ドル／ユニット（ただし，上

限は年間５００万ドル）。対象特許は１０２１件。

⑤ ＭＰＥＧ－２システム規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１）（デ

ータ伝送・蓄積技術関係）

デジタル放送（ワンセグ放送を含む）などに用いられるデータ伝送

方式等の規格技術に関するパテントプールで，受信機１台当たり２０

円。対象特許は１９６件。

⑥ ＡＲＩＢ規格（地上波デジタル放送技術関係）

社団法人電波産業会（ＡＲＩＢ）が策定した，ワンセグ放送を含む

地上波デジタル放送に関する規格技術のパテントプールで，ワンセグ

放送のみの電話機搭載端末の実施料は１台５０円。対象特許は３１５

件。

⑦ ＭＰＥＧ－４ Ａｕｄｉｏ規格

低いビット率で高い品質の音声信号を伝送することのできる音声信

号の圧縮技術に関するパテントプールで，実施料は２００６年（平成

１８年）時点で１０００万台までは１台当たり０．３３４ドル，１０
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００万台から２０００万台までは１台当たり０．１３ドル。ライセン

サーは１３社であり，特許件数は公表されていない。

本件特許の実施料を定めようとするならば，これらの既に支払ってい

る実施料および将来的に他の特許の実施料の支払が必要となる蓋然性を

も考慮し，既に実施料を支払っている特許発明の内容，特許の件数，実

施料と本件発明の内容とを比較して決められるべきである。

上記の１～６の規格技術のうち，①の通信技術は携帯電話の無線通信

に関する技術であり，②，③の音声圧縮技術及び画像圧縮技術は携帯電

話により音楽や画像データを伝送，再生するために用いられる技術であ

る。④～⑥の技術は携帯電話機がワンセグ放送を受信する機能を有する

場合に用いられる。

これらの規格技術のうち，上記③の画像圧縮技術が本件被控訴人製品

の携帯電話機において動画データを再生するときに用いられ，各メーカ

ーは上記③のパテントプールに実施料を支払っている。また，被控訴人

製品４はワンセグ機能を有し，上記④～⑥の規格技術を使用し，同機種

のメーカーは上記の各パテントプールに実施料を支払っていた。上記③

のパテントプールは全機種が関係し，また受信データの蓄積，出力に関

係するという意味で本件発明と比較的関連しているので，この技術とそ

のパテントプールの実施料について検討する。

ＭＰＥＧ－４はビデオ画像の信号の圧縮技術である。例えば，ビデオ

カメラで撮影された画像信号は１秒当り３０枚のフレームからなり，１

枚のフレームは例えば１７６×１４４ドットの画素から構成され，１画

素毎に輝度，色差データが存在するのでデータ量として膨大な量にな

る。これに対し，再生したときに許容範囲を超えて画質を劣化させるこ

となく，画像のデータ量を減らして符号化する技術が画像圧縮技術で，

これによって画像データの伝送や記憶装置への蓄積が可能となる。ＭＰ
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ＥＧ－４は特に携帯電話やインターネットでの応用を考慮して開発され

た規格技術で，コンピュータデータとして処理，伝送，蓄積が容易にで

きる。携帯電話機は，ＭＰＥＧ－４で符号化された画像データを受信

し，これを復号してディスプレイに表示し，又符号化されたデータのま

まメモリに記録する。

この画像圧縮技術は，非常に高度な技術で，これらの技術を開発した

企業が多額の研究開発投資を行った結果得られた技術である。このパテ

ントプールには多数の企業の多数の特許が存在し，パテントプールの管

理会社が得た実施料はパテントプールの管理運営費用を控除した後，各

特許権者に対しプールされた特許件数に応じて分配される。すなわち，

０．２４～０．２５ドル／台の実施料が支払われるＭＰＥＧ－４のパテ

ントプールでは，対象特許が９３９件あり，特許権者の数は２９社であ

る。平均すると１社当り約３２件の特許権をライセンスし，０．０１ド

ル／台未満の実施料を得ていることになる。また，ＭＰＥＧ－４ Ｖｉ

ｓｕａｌ技術を対象とする約１５０件の必須日本特許の実施料が１台当

たり０．２５ドルである。

これを本件特許と比べると，本件発明は１件のみであり，本件発明は

控訴人の不動産事業の収益によって研究開発予算をまかない，パソコン

スクール用に購入したコンピュータ設備等を利用して開発したというも

のである。したがって，研究開発投資の金額においても，技術的なレベ

ルにおいても，本件特許は上記各パテントプールの特許とは比較すべく

もない。

このような比較に基づくと，本件特許の実施料相当額は１台当たり

０．０２円を上回らないというべきである。

(ｳ) 控訴人の主張に対する反論

控訴人はパテントプールにおける実施料は低額に抑えられていると主
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張するが，パテントプールにおいては合理的な実施料が定められている

ものであり，控訴人の上記主張は根拠のない誤った主張である。

また，控訴人は本件発明により「着うたフル」のサービスが可能にな

り，被控訴人のシェア拡大が可能になったと主張する。しかし，「着う

たフル」を実現するために必要な技術その他の要素は多数あるのであ

り，本件発明だけが「着うたフル」サービスにとって不可欠であるかの

ように主張するのは誤りである。

(6) 時機に遅れた攻撃防御方法であるとの主張に対し

被控訴人は平成２１年１２月１１日付け被控訴人第９準備書面で，本件特

許発明の共同発明者とされているＢに帰属した本件発明について特許を受け

る権利が，本件特許の出願人であるソフト流通社（当時の商号は東和建設株

式会社）に適正に譲渡されたかどうかについて疑問を提起し，控訴人に対し

事実関係を明らかにするとともに，それを示す客観的な証拠を提出すること

を求めた。被控訴人が平成２１年１２月の時点でこの問題を提起したのは，

この時期に本格的な損害論の審理に入るという状況となったので，この問題

を提起すべき時機が到来したことによる。また，この時点で確定的に特許法

３８条違反の無効の主張としなかったのは，被控訴人は控訴人の側の内部事

情を知る立場にはなく，控訴人がこの問題について控訴人が特許を受ける権

利のソフト流通社への適法な移転を示す事実と信憑性のある客観的証拠を提

出すれば，無効の主張を行うまでもなく，この問題は解消したからである。

しかし，被控訴人の第９準備書面に対する控訴人の主張は，Ｂはソフト流

通社の従業員で，その業務としてＡと本件発明を共同開発したというもので

あるが（平成２２年１月１３日付準備書面１３），控訴人はソフト流通社と

Ｂとの雇用関係を示す客観的な証拠は提出せず，Ｂの陳述書（甲５９）を提

出しただけであった。Ｂは，上記陳述書において，平成８年１月から９年間

ソフト流通社の従業員であったと陳述しているのであるから，Ｂがソフト流
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通社を退職したのは僅か５年ほど前のことということになり（本件訴訟が始

まったのは４年前の平成１８年のことである），控訴人がＢの雇用関係に関

する客観的証拠を提出することは特に困難なことではないはずである。

控訴人は被控訴人の主張を，時機に後れた攻撃防御方法であると主張する

が，被控訴人の主張は上記の経緯で行っているもので，「審理を不当に遅延

させることを目的として提出されたもの」（特許法１０４条の３の第２項）

でないことは明らかである。そもそも，特許発明について特許を受ける権利

が出願人に適法に承継されたことは，控訴人が本件訴訟を起す前に当然調査

し，確認しておくべきことであり，被控訴人からその疑問が出された場合に

は，すぐに客観的証拠を提出できるように，訴訟提起前から準備しておくの

が当然である。この問題は控訴人が検討を必要とするようなことではなく，

控訴人が客観的証拠を提出すればすぐに解消する問題であるから，審理の不

当な遅延など起こりようがない。

第４ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は，原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件

発明の構成要件Ｂ２ないしＢ４にいう「番号識別子」に該当しないから本件発

明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり，同製品は上記構成要件のＢ２な

いしＢ４要件における「番号識別子」は充足するもののＢ３要件における「番

号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないか

ら，結局，被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その

理由は，以下に述べるとおりである。

なお，証拠（甲２，７１～７４，８０，８１～８９，枝番を含む）及び弁論

の全趣旨によれば，①Ｂは，本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務め

ていた株式会社無限に勤務していたことがあり，その間の平成３年ころ，本田

技研工業株式会社の和光研究所（ＨＧＷ）に出向してＦ１レース関係の仕事に

従事し，少なくとも平成９年１１月ころから平成１４年１２月ころまでの間，
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ソフト流通社に勤務していたこと，②Ｂは，ソフト流通社が平成１２年６月２

３日に本件特許の出願をするに際し，一色国際特許事務所所属の弁理士宛に出

願を依頼し，同弁理士との間で明細書等の作成のために本件発明等の内容につ

いてメールでやり取りした上，上記弁理士から出願書類控え及び公開公報等の

本件特許の出願に関する書類の送付を受けていることが認められる。上記事実

によれば，Ｂは，平成１２年６月２３日にソフト流通社から発明者をＡ及びＢ

として出願（特願２０００－１９０００１号）され平成１５年４月４日に特許

第３４１６６２１号として登録された本件特許（発明の名称「携帯電話機」，

請求項の数３）の発明者であると認めるのが相当である。

２ 被控訴人製品が本件発明の技術的範囲に属するかについて（争点１）につい

て

(1) 本件発明の構成要件とその分説（Ａ１～Ａ２，Ｂ１～Ｂ４，Ｃ），被控訴

人製品（被告製品）の構成・動作に関する説明が原判決別紙の被告製品説明

書記載のとおりであること，被控訴人製品（被告製品）が本件発明の構成要

件Ａ１，Ａ２，Ｂ１及びＣを充足することは，いずれも当事者間に争いがな

い。

(2)ア 特許法７０条は，その１項で「特許発明の技術的範囲は，願書に添付し

た特許請求の範囲に基づいて定めなければならない」と，その２項で「前

項の場合においては，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して，

特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」等と規定

しているので，以下，これを前提として，被控訴人製品の本件発明構成要

件Ｂ２ないしＢ４充足性の有無を検討する。

イ Ｂ２要件該当性の有無

(ｱ) 「番号識別子」の技術的意義

ａ 「識別子」については，「ＪＩＳ工業用語大辞典第２版」（１９８

７年〔昭和６２年〕１１月発行。乙１）では，「〔identifier〕言語
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対象物を名付ける字句単位。（例）変数，配列，レコード，ラベル，

手続きなどの名前。」，「ＭＡＲＵＺＥＮ ＩＥＥＥ電気・電子用語

辞典」（平成元年９月発行。乙２）では，「〔identifier〕(1)名付

け，表示，位置指定に使われる記号。識別子はデータ構造，データ項

目あるいはプログラムロケーション等に関係づけて使われる。(2)デ

ータ項目を識別しまたは名付け，ときにはそのデータの性質を示すた

めに使われる文字または文字の集り。」，「ネットワーク・情報用語

辞典」（１９８９年１０月〔平成元年〕発行，乙４）では，

「identifier，ＩＤ①データの項目を識別し，または名づけ，ときに

はそのデータの性質を示すために使われる文字／文字の集合体。②デ

ータが格納されている／格納される場所を一義的にさす名称，また，

データ項目を特定して参照する場所。」，「情報処理用語 ＩＢＭ」

（第１７刷・１９８１年２月〔昭和５６年〕発行。乙５）では，

「identifier 識別子，識別名 データの本体を識別したり，指示し

たり，または名付けることを目的とした記号。」，「精説 コンピュ

ータ理工学事典」（１９９７年〔平成９年〕７月発行。甲２５）で

は，「〔IDentifier,Identification Data〕IDと略す。データの項目

を識別したり，名付けたりするための文字列で，データの性質を示す

こともある。」と定義されている。

ｂ ところで本件明細書（甲２）の発明の詳細な説明には以下の記載が

ある。

・【発明の属する技術分野】

「本発明は，携帯電話機に係り，特に，メモリーカード等の外部

記録媒体に対してデータの記録・読出しを行う機能を有する携帯電

話機に関する。」（段落【０００１】）

・【発明が解決しようとする課題】
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「しかし，コンテンツ提供サービスにおいて，特に，コンテンツ

データが有償で提供される場合，利用者が，メモリカードに保存し

たコンテンツを他のメモリカードにコピーして別の電話機で利用し

たり，メモリカード自体を他人に使用させたりすることが考えられ

る。このような事態を放置したのでは，コンテンツの著作権保護が

図れない。」（段落【０００３】）

・「本発明は，上記の点に鑑みてなされたものであり，メモリカード

等の外部記憶媒体に対するデータの記録・読出しが可能な携帯電話

機において，外部記憶媒体に記録したデータが，その記録を行った

携帯電話機以外の電話機で利用されるのを禁止できるようにするこ

とを目的とする。」（段落【０００４】）

・【課題を解決するための手段】

「上記の目的を達成するため，請求項１に記載された発明は，外

部記憶媒体を着脱可能に装着する記憶媒体装着手段と，該記憶媒体

装着手段に装着された外部記憶媒体に対するデータの記録・読出し

を行う記録読出し手段とを備える携帯電話機であって，当該携帯電

話機の自局電話番号を記憶する自局番号記憶手段と，前記記録読出

し手段が前記外部記憶媒体にデータを記録する際に，そのデータに

関係付けて前記自局電話番号を識別するための番号識別子を当該デ

ータと共に記録させる番号識別子付加手段と，前記記録読出し手段

が前記外部記憶媒体からデータを読み出す前に，そのデータに関係

付けられて記録された番号識別子が前記自局電話番号に該当するか

否かを判定する判定手段と，前記関係付けられた番号識別子が前記

自局電話番号に該当しない場合に，前記記録読出し手段による当該

データの読出しを禁止する読出し禁止手段とを備えることを特徴と

する。」（段落【０００５】）
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・「請求項１記載の発明によれば，外部記憶媒体に記録されるデータ

には，自局電話番号に固有の番号識別子が関係付けられ，関係付け

られた番号識別子が携帯電話機の自局電話番号に該当しない場合に

は，データの読出しが禁止される。したがって，本発明によれば，

外部記憶媒体に記憶されたデータが，その記録を行った携帯電話機

以外の電話で読み出されるのを防止できる。なお，データに関係づ

けて番号識別子を記録することには，データ自体に番号識別子を挿

入して記録することが含まれるものとする。」（段落【０００６

】）

・【発明の実施の形態】

「・・・一方，選択されたコンテンツデータがダウンロードデー

タであれば，自局番号記憶部３４から携帯電話機１０の自局電話番

号を読み出して，当該コンテンツデータ内の所定アドレス位置（以

下，自局番号挿入アドレスという）に自局電話番号を挿入し，さら

に，判別フラグアドレスにダウンロードデータであることを示す判

別フラグを挿入して，メモリカード２６へ記録する（Ｓ１１０）。

なお，判別フラグ挿入アドレスおよび自局番号挿入アドレスは，固

定アドレスであってもよく，あるいは，例えば自局電話番号の値に

応じた可変アドレスであってもよいが，ユーザが判別フラグや自局

電話番号の値を改ざんするのを防止する観点から可変アドレスとす

ることが好ましい。」（段落【００１９】）

・「・・・一方，選択されたコンテンツデータがダウンロードデータ

であれば，このコンテンツデータの自局番号挿入アドレスを参照

し，このアドレス位置に挿入された電話番号と，自局番号記憶部３

４に記憶された自局電話番号とが一致するかどうかを判別する（Ｓ

１２８）。その結果，両電話番号が一致すれば，そのデータをメモ
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リカード２６から読み込んで，内部メモリ３６に格納する（Ｓ１３

０）。一方，両電話番号が一致しなければ，データをメモリカード

２６から読み込むことなく，表示装置２０にデータの読み込みが禁

止されている旨のメッセージを表示させる（Ｓ１３２）。」（段落

【００２１】）

・「以上説明したように，本実施形態では，ダウンロードデータか非

ダウンロードかが判別できるようにコンテンツデータをメモリカー

ド２６に記録し，ダウンロードデータであれば，自局電話番号をコ

ンテンツデータに挿入して記録する。そして，メモリカード２６か

らダウンロードデータを読み出す際は，コンテンツデータに挿入さ

れた電話番号が，自局番号記憶部３４に記憶された自局電話番号に

一致する場合にのみ，メモリカード２６からのコンテンツデータの

読出しが許可される。したがって，本実施形態によれば，コンテン

ツ提供サイトからダウンロードされメモリカード２６に記録された

コンテンツデータが，ダウンロードを行った携帯電話機以外の携帯

電話機で利用されるのを防止することができる。」（段落【００２

２】）

・「また，上述の如く，携帯電話機１０の自局電話番号をキーとし

て，ダウンロードデータの読み取りの可否を判定するため，携帯電

話機の機種を変更した場合にも同じ電話番号を引き継ぐことによ

り，変更後の機種でメモリカード２６からダウンロードデータを読

み込むことが可能となる。」（段落【００２３】）

・「また，上記実施形態では，自局電話番号および判別フラグそのも

のをダウンロードデータに挿入してメモリカード２６に記録するも

のとしたが，これに限らず，自局電話番号および判別フラグを所定

の規則でコード化したうえでダウンロードデータに挿入するように
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してもよい。この場合，コード化の規則をユーザに非公開とするこ

とで，ユーザがメモリカード２６に記録された判別フラグあるいは

自局電話番号を改ざんして，他の携帯電話機でダウンロードデータ

を読み出すのをより確実に防止することができる。」（段落【００

２６】）

・【発明の効果】

「請求項１記載の発明によれば，外部記憶媒体に記録されたデー

タが，その記録を行った携帯電話機以外の電話機で読み出されるの

を防止することができる。」（段落【００３１】）

ｃ 上記記載によれば，本件発明の課題はコンテンツの著作権保護を図

ることにあり（段落【０００３】），本件発明は，メモリカード等の

外部記憶媒体に対するデータの記録・読出しが可能な携帯電話機にお

いて，外部記憶媒体に記録したデータが，その記録を行った携帯電話

機の電話番号以外の電話機で利用されるのを禁止できるようにするこ

とを目的とするものである（段落【０００４】，【００２３】）。そ

して，本件特許明細書に「番号識別子」を定義付ける記載はないが，

特許請求の範囲には，「前記自局電話番号を識別するための番号識別

子」との記載があり，また，本件特許明細書には，「請求項１記載の

発明によれば，外部記憶媒体に記録されるデータには，自局電話番号

に固有の番号識別子が関係付けられ，関係付けられた番号識別子が携

帯電話機の自局電話番号に該当しない場合には，データの読出しが禁

止される。」（段落【０００６】）との記載がある。したがって，本

件発明の特許請求の範囲に記載されている「番号識別子」の解釈とし

ては，外部記憶媒体に記録したデータがその記録を行った携帯電話機

の電話番号以外の電話機で利用されるのを禁止することを目的に，携

帯電話機の自局電話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番
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号であることを識別するためのものであるから，「自局電話番号がそ

の記録を行った携帯電話機の自局電話番号であることを識別するとの

目的を達成し得る機能を有するもの」と解するのが相当である。

これに対し，被控訴人は，本件における「番号識別子」の解釈につ

き原判決と同旨の見解を述べ，その理由として，特許法におけるクレ

ーム（特許請求の範囲）解釈の基本は，当該クレーム文言（特許請求

の範囲に記載された文言）が明細書中で特別の定義を与えられている

場合でない限り，当業者（その発明の属する技術の分野における通常

の知識を有する者）が通常理解する意味によって解釈するということ

であり，特許法７０条２項により当業者の通常理解する意味がさらに

明細書の記載の参酌によって限定解釈されることはありうるが，クレ

ーム文言（特許請求の範囲に記載された文言）の意味が当業者の通常

理解する意義を超えて拡張的に解釈されることはないと主張する。し

かし，特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて定め

られるが（特許法７０条１項），特許請求の範囲に記載された用語の

意義は，上記のとおり明細書の記載及び図面を考慮して解釈されるも

のであるから（同法７０条２項），被控訴人の上記主張は採用するこ

とができない。

(ｲ) 被控訴人製品への当てはめ

被控訴人製品は，前記のとおり，所定の「固定値」をコンテンツデー

タの記録を行う携帯電話機の自局電話番号及びその他の情報から所定の

アルゴリズムにより生成された暗号鍵を用いて暗号化した記号（暗号化

された固定値）をコンテンツデータに関係付けてＳＤカード（外部記憶

媒体）に格納し，暗号化されたコンテンツを外部記憶媒体から読み出す

前に，読出しを行う携帯電話機が自局電話番号及びその他の情報から所

定のアルゴリズムにより復号鍵を生成し，「暗号化された固定値」を正
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しく所定の「固定値」と一致する値に復号することができた場合に暗号

化されたコンテンツの読出しと復号を行うものであるから，上記のとお

り正しく復号することができた場合は，記録を行った携帯電話機の自局

電話番号及びその他の情報と，読出しを行う携帯電話機の自局電話番号

及びその他の情報とが同一であると判定するものである。

そうすると，「暗号化された固定値」は，コンテンツの読出しを行お

うとする携帯電話機の自局電話番号等により生成された復号鍵により所

定の「固定値」に復号されるか否かが判定されることにより，「自局電

話番号がその記録を行った携帯電話機の自局電話番号であることを識別

する」との目的を達成し得る機能があるから，本件発明の「番号識別

子」に相当すると認めるのが相当である。

よって，被控訴人製品は，構成要件Ｂ２を充足する。

ウ Ｂ３要件該当性の有無

(ｱ) 「番号識別子が自局電話番号に該当するか否かを判定する」の意義

Ｂ３要件は，前記のとおり「前記記録読出し手段が前記外部記憶媒体

からデータを読み出す前に，そのデータに関係付けられて記録された番

号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する手段」とする

ものであるが，その素直な文理解釈からすると，そこでいう「番号識別

子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」とは，本件発明の

実施例のごとく，番号識別子と自局電話番号とを直接対比して一致する

か（該当するか）どうかを判別することを意味し，それ以上に，番号識

別子によって携帯電話機の自局電話番号がその記録を行った携帯電話機

の自局電話番号であるかどうかを判別する（番号識別子によって，デー

タを記録した携帯電話機の自局電話番号が，データを読み出そうとする

携帯電話機の自局電話番号に一致するか〔該当するか〕否かを判定す

る）ことも含んでいるとまでは意味しないと解するのが相当である。
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(ｲ) 被控訴人製品への当てはめ

ａ 本件発明の「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判

定する」とは，上記のとおり，外部記憶媒体に記録されているデータ

（番号識別子）自体を直接の判断対象として，それが読出しを行おう

とする携帯電話機の自局電話番号に当てはまるかどうか（一致するか

どうか）の判定を行うこと，言い換えれば，番号識別子と自局電話番

号とを直接対比して一致するか（該当するか）どうかを判別すること

を意味するところ，被控訴人製品においては，所定の「固定値」をコ

ンテンツデータの記録を行う携帯電話機の自局電話番号等から生成さ

れた暗号鍵を用いて暗号化した記号（暗号化された固定値）が，読出

しを行う携帯電話機においてその自局電話番号等から生成された復号

鍵により正しく所定の「固定値」と一致する値に復号できるかどうか

を見ることにより，記録を行った携帯電話機の自局電話番号と読出し

を行う携帯電話機の自局電話番号が同一であるか否かを（いわば間接

的に）判定するものであり，「番号識別子」である「暗号化された固

定値」を直接の判断対象としてコンテンツデータの読出しを行おうと

する携帯電話機の自局電話番号に当てはまるかどうか，言い換えれば

「暗号化された固定値」と携帯電話機に記憶された自局電話番号を直

接対比して一致するか（該当するか）どうかを判断するものではな

い。

そうすると，被控訴人製品は，構成要件Ｂ３を充足しないというべ

きである。

ｂ これに対し，控訴人は，構成要件Ｂ３につき，「番号識別子が前記

自局電話番号に該当するか否かを判定する」とは「当該番号識別子に

よって他と区別される（データを記録した携帯電話機の）自局電話番

号が，データを読み出そうとする携帯電話機の自局電話番号に当ては
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まるか否かを判定する」という意味であると主張する。

そこで検討するに，本件発明と被控訴人製品は，コンテンツの著作

権保護を目的として，メモリカード等の外部記憶媒体に対するデータ

の記録・読出しが可能な携帯電話機において，外部記憶媒体に記録し

たデータが，その記録を行った携帯電話機の電話番号以外の電話機で

利用されるのを禁止できるようにしたものであり，目的と作用効果は

同一であると認められ，そのために外部記憶媒体にコンテンツデータ

を記録する際にコンテンツデータに関係付けて「番号識別子」も記録

することとし，「当該番号識別子によってデータを記録した携帯電話

機の自局電話番号が，データを読み出そうとする携帯電話機の自局電

話番号に当てはまるか否かを判定」している点では共通する。しか

し，本件発明は，コンテンツデータの記録を行った携帯電話機とコン

テンツデータの読出しを行おうとする携帯電話機の電話番号が同一で

あるか否かを判定する手段として，「番号識別子」と読出し機の自局

電話番号を直接対比してこれが一致するか否かを判断しているのに対

し，被控訴人製品においては，コンテンツデータの記録を行った携帯

電話機の暗号化方法（暗号鍵たる自局電話番号）とコンテンツデータ

を読み出そうとする携帯電話機の復号化方法（復号鍵たる自局電話番

号）が一致するか否かを番号識別子が暗号鍵で暗号化する前の状態と

同じ状態に復号されているか否かによって判定している点で異なる。

そして，特許請求の範囲の文言の解釈からすれば，番号識別子と自局

電話番号とを直接対比して一致するか（該当するか）どうかを判別す

るのではなく，それ以外の方法，例えば，被控訴人製品のように番号

識別子が暗号鍵で暗号化する前の状態と同じ状態に復号されているか

否かを判定することによって，データを記録した携帯電話機の自局電

話番号（暗号鍵）とデータを読み出そうとする携帯電話機の自局電話
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番号（復号鍵）が同じか否かを判断することが含まれると解すること

はできないし，本件明細書（甲２）の【発明の詳細な説明】の記載に

もこれを示唆するような記載はない。

また，本件発明は，外部記憶媒体に記録するデータに関連付けて当

該携帯電話機固有の識別番号としての電話番号又はこれをコード化し

たものを当該データとともに記録し，データの読出し時に，外部記憶

媒体に記録されている電話番号又はこれをコード化したものと読出し

を行う携帯電話機の電話番号を直接対比して，これが一致しない（当

てはまらない）場合に読出しを禁止することに本質的部分（技術的特

徴）があると解される。これに対し，被控訴人製品は，コンテンツデ

ータを暗号化する際の暗号鍵（コンテンツ鍵）をさらに電話番号を利

用した暗号鍵で暗号化していることなどの被控訴人製品の全体的な構

成に照らせば，当該携帯電話機固有の暗号化方法（暗号鍵）として電

話番号を利用し，記録機固有の暗号化方法（暗号鍵たる電話番号）と

読出し機固有の復号化方法（復号鍵たる電話番号）が一致するか否か

を，番号識別子たる「暗号化された固定値」が元の固定値に復号され

るか否かによって判定することに本質的部分（技術的特徴）があると

解される。そして，被控訴人製品における「暗号化された固定値」が

当該携帯電話機固有の「識別記号」ではなく，記録機の暗号鍵と読出

し機の復号鍵が同一か否かを見分ける手段であることからすると，両

者は技術的特徴を異にすると解するのが相当である。したがって，か

かる見地からも，被控訴人製品における「番号識別子が暗号鍵で暗号

化する前の状態と同じ状態に復号されているか否かを判定することに

よって，データを記録した携帯電話機の自局電話番号（暗号鍵）とデ

ータを読み出そうとする携帯電話機の自局電話番号（復号鍵）が同じ

か否かを判断すること」が「番号識別子が前記自局電話番号に該当す
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るか否かを判定する」ことに該当するということはできない。控訴人

の主張は特許請求の範囲の文言を拡張解釈するものであって，採用す

ることができない。

エ 小括

そうすると，構成要件Ｂ４について判断するまでもなく，被控訴人製品

は，本件発明の技術的範囲に属さないことになる。

３ 結論

以上のとおり，被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属しないことになる

から，その余の争点について判断するまでもなく，控訴人の本訴請求は理由が

ない。

よって，一審原告たる控訴人の請求を棄却した原判決は，結論において相当

であり，控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却して，主文のとおり判

決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 清 水 節

裁判官 真 辺 朋 子


