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平成２２年１２月１３日判決言渡 同日判決原本領収 裁判所書記官

平成２１年（ネ）第１００６３号 損害賠償請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所

平成２０年（ワ）第５７１２号）

口頭弁論終結日 平成２２年１２月６日

判 決

控 訴 人 （ 原 告 ）            Ｘ

訴訟代理人弁護士    後 藤 昌 弘

             手 塚 稔

             鈴 木 智 子

             川 岸 弘 樹

     弁理士    松 原 等

補 佐 人 弁 理 士     岡 本 雄 二

被控訴人（被告）    キ ャ ロ ウ ェ イ ゴ ル フ 株 式 会 社

訴訟代理人弁護士    中 川 康 生

             川 添 大 資

             黒 川 慶 彦

             村 井 隼

             舟 橋 定 之

     弁理士    伊 東 忠 彦

             佐 々 木 定 雄

             大 貫 進 介

             伊 東 忠 重

補 佐 人 弁 理 士     山 口 昭 則

主 文

本件控訴を棄却する。
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控訴費用は控訴人の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 控訴の趣旨

「原判決を取り消す。被控訴人は，控訴人に対し，１億４６００万円及びこれに

対する平成２０年５月２３日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。」

との判決並びに仮執行宣言。

第２ 事案の概要

１ 名称を「ゴルフボール」とする発明の特許権者であり，意匠に係る物品を「ゴ

ルフボール」とする意匠権の意匠権者である控訴人は，被控訴人による原判決別紙

イ号物件目録ないしニ号物件目録記載の各ゴルフボールの販売行為によって本件特

許権（ただし，請求項１ないし３，１０，１１，１４，１５）及び本件意匠権が侵

害された旨主張して，不当利得の返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求を

した。

原審は，本件明細書には記載不備の無効原因があるし，本件各発明には進歩性欠

如の無効原因があるから，特許無効審判において無効とされるべきものである等と

して，控訴人の特許権侵害に基づく請求をいずれも棄却し，意匠権侵害に基づく請

求も棄却した。

そこで，控訴人は原判決の取消しと原判決８頁「２ 原告の請求」記載の金銭の

支払いを求めて本件控訴を提起したが，本件意匠権に基づく請求の訴えを取り下げ，

被控訴人はこれに同意した。

２ 下記本件訂正前における本件特許権の請求項の記載は，原判決５頁以下の(3)

の項に分説して示しているとおりである。控訴人は，本件控訴を提起した後に，訂

正審判請求をし，これが，本件特許権に係る無効審判手続において，特許法１３４

条の３第５項により，特許請求の範囲の請求項１及び２の記載のうち「平行に」を
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削る等の訂正請求をしたものとみなされたところ（本件訂正），特許庁は，平成２２

年３月３１日，本件訂正を認め，本件特許権の請求項１ないし３，１０，１１，１

４，１５に係る特許を無効とするとの審決をした。この審決については，控訴人か

らその取消しを求める訴えが提起されている（当庁平成２２年（行ケ）第１０１２

０号）。

本件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，１４，１５を構成別に分説する

と，次のとおりである。

【訂正後の請求項１】

１Ａ’ 球表面を一つの大円よりなる仮想区画線（２）によって二つの半球面エリ

アに区画し，仮想区画線（２）上の５０％以上の範囲に，隣合う六角形ディンプル

（４）同士が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が０．０

ｍｍのランド（６）をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル（４）を列状に配

設し，

１Ｂ’ 前記二つの半球面エリア内の５０％以上の範囲に，隣合う六角形ディンプ

ル（５）同士が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が０．

０ｍｍのランド（６）をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル（５）を稠密に

配設し，

１Ｃ’ 前記仮想区画線（２）上の六角形ディンプル（４）と前記各半球面エリア

内の六角形ディンプル（５）も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸

部分の幅が０．０ｍｍのランド（６）をおいて並ぶようにし，

１Ｄ’ 構成１Ｄに同じ

１Ｅ’ 構成１Ｅに同じ

【訂正後の請求項２】

２Ａ’ 球表面を球表面に内接，外接又は中接（稜が球に接する）する多面体の各

辺を球表面に投影した仮想区画線（２）によって複数のエリアに区画し，仮想区画

線（２）上の５０％以上の範囲に，隣合う六角形ディンプル（４）同士が辺を共有
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することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が０．０ｍｍのランド（６）を

おいて並ぶように複数の六角形ディンプル（４）を列状に配設し，

２Ｂ’ 全ての前記エリア内の５０％以上の範囲に，隣合う六角形ディンプル（５）

同士が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が０．０ｍｍの

ランド（６）をおいて並ぶように複数の六角形ディンプル（５）を稠密に配設し，

２Ｃ’ 前記仮想区画線（２）上の六角形ディンプル（４）と前記各エリア内の六

角形ディンプル（５）も辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の

幅が０．０ｍｍのランド（６）をおいて並ぶようにし，

２Ｄ’ 構成２Ｄに同じ

２Ｅ’ 構成２Ｅに同じ

【訂正後の請求項３，１０，１１，１４，１５】

「請求項１」，「請求項２」等をそれぞれ本件訂正後のものと読み替えるほかは，

訂正前の各請求項の構成に同じ

３ 争点は，原判決「事実及び理由」中の第２の３(1)及び(3)のほか，次のとおり

である。

(1) 「ウ 被告各製品は本件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，１４，

１５の各構成を充足するか（当審争点Ａ）」

(2) 「エ 訂正要件違反（当審争点Ｂ）」

第３ 当事者の主張

当事者の主張は，次の１ないし５のとおり改め，後記６及び７のとおり当審争点

に関する当事者の主張を追加するほか，原判決「事実及び理由」中の「第３ 争点

に係る当事者の主張」の１ないし５に記載のとおりである。

１ 原判決１０頁３行「なお，」の前に，「ここで，構成要件１Ａ等にいう『幅が

０．０ｍｍのランド（６）』には，ボールの工作上ランドに不可避的に付くアール部

分も含まれ，出願当時の技術常識にかんがみれば，曲率半径１．７７８ｍｍ程度ま
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でのアール部分が含まれるものである。」を加える。

２ 原判決１３頁２２行「被告各製品の」の前に，「構成要件１Ａ等にいう『幅が

０．０ｍｍのランド（６）』とは，明細書の記載及び出願時における控訴人の主張等

にかんがみると，『ランドの幅を限りなく細くしたことにより，ナイフの刃のような

極限に幅の狭い『線状』あるいは『筋状』の突状となって残る球表面の一部』を意

味するものというべきである。明細書の段落【００１１】の記載を勘案しても，上

記の『線状』あるいは『筋状』の突状に不可避的に丸みが形成されるものにすぎな

い。しかるに，」を加える。

３ 原判決１４頁１２行「ものである。」の次に，「なお，本件訂正後の本件発明

１ないし３，１０，１１，１４，１５も，同様に新規性ないし進歩性を欠く。」を加

える。

４ 原判決２２頁１行「有する。」の次に，「なお，本件訂正後の本件発明１ない

し３，１０，１１，１４，１５も，同様に新規性ないし進歩性を有する。」を加える。

５ 原判決２３頁７行「引用例５から，」の次に，「ディンプル占有率の上限が９

０％である」を加える。

６ 当審争点Ａ（被告各製品は本件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，

１４，１５の各構成を充足するか）についての当事者の主張

【控訴人の主張】

被告各製品は，本件訂正後の本件発明１との関係では，構成要件１ａ，１ｂ，１

ｃから「平行に」の文言をそれぞれ削った構成要件による構成を有し，本件訂正後

の本件発明２との関係では，構成要件２ａ，２ｂ，２ｃから「平行に」の文言をそ

れぞれ削った構成要件による構成を有する。

被告各製品は，いずれも本件訂正前の本件発明１ないし３，１０，１１，１４の

各構成要件を充足するのと同様に，本件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，

１４の各構成要件を充足し，さらに，ニ号物件は，本件訂正前の本件発明１５の構

成要件を充足するのと同様に，本件訂正後の本件発明１５の構成要件をも充足する。
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【被控訴人の主張】

本件訂正前の本件発明１ないし３，１０，１１，１４と同様に，被告各製品は本

件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，１４の各構成要件を充足しない。

また，本件訂正前の本件発明１５と同様に，ニ号物件は本件訂正後の本件発明１

５の構成要件を充足しない。

７ 当審争点Ｂ（訂正の有効性）についての当事者の主張

【被控訴人の主張】

控訴人は，請求項１及び２の記載のうち「平行に」を削る等の訂正を行ったもの

であるところ，本件訂正前の構成に関し，「平行に」という語を「六角形ディンプル

の対峙する二辺と隣の六角形ディンプルの対峙する二辺がどこまでも延長しても交

わらない」という意味で使用していたし，手続補正書（乙１の４）や意見書（乙１

の３）では，ランドのアール部分の両端部の２つの辺を前提にする記載がされてい

る。

そうすると，上記のとおり「平行に」を削ると，ディンプルの辺が平行であるも

のも，平行でないものも含まれることになり，さらにはランドのアール部分を構成

する２辺が存しないものも含まれることになって，特許請求の範囲を拡張，変更す

ることになる。

したがって，本件訂正は特許法１２６条４項に反し，許されない。

【控訴人の主張】

(1) 本件訂正は，もはや発明特定事項としての意味を有しておらず，その意味

が不明瞭な記載を改めたものにすぎず，特許請求の範囲から「平行に」の文言を削

っても，特許請求の範囲の実質的な拡張，変更に当たらないことは明らかである。

(2) 隣り合う六角形のディンプル同士が辺を共有する以上，特許請求の範囲から

「平行に」の文言を削っても，六角形ディンプルの対峙する２辺と隣の六角形ディ

ンプルの対峙する２辺とが平行でないものが含まれることになるものではないし，

控訴人はランドに不可避的にアール部分が付いたとしても，ランドの陸部分の幅は
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０であると主張しているから，このようなアール部分の両端の２つの辺が存在する

ことを前提にしているものでもない。

(3) そうすると，本件訂正は特許請求の範囲を拡張，変更するものではなく，特

許法１２６条４項に反しない。

第４ 当裁判所の判断

当裁判所も，本件特許は進歩性欠如の無効理由があって，特許無効審判において

無効とされるべきものと認められるので，控訴人の特許権に関する本訴各請求はい

ずれも棄却すべきものと判断する。その理由は，原判決「事実及び理由」中の「第

４ 当裁判所の判断」の２(1)，(3)ないし(10)記載のとおりである。控訴人は，前記

のとおり，請求項１及び２の特許請求の範囲から「平行に」を削る旨の訂正を行っ

たものであるが，本件訂正後の本件発明１ないし３，１０，１１，１４，１５にも，

引用した原判決の理由と同様に進歩性欠如の無効理由があることに変わりはない。

したがって，本件訂正後においても特許無効審判により無効とされるべきものであ

るから，特許法１０４条の３第１項により，被控訴人に対して控訴人は本件特許権

を行使することができない。

なお，引用する原判決の理由に次のとおり付加する。

１ 原判決６１頁８行「しかしながら，」の次に「控訴人が主張する周期特性の急

激な改善効果が現れるのは隣り合う六角形ディンプル同士が辺を共有する場合に限

られるところ，請求項１の記載に照らしても，このような場合が生じるのはボール

の半球面エリア内及び仮想区画線（２）上の各５０％以上の範囲にすぎない。そう

すると，球表面の相当部分の範囲で隣り合う六角形ディンプル同士が辺を共有せず，

したがって上記の周期特性の急激な改善効果が生じない部分が残存し得ることにな

るから，本件発明１によっても果して上記の周期特性の急激な改善効果が生じるの

か極めて疑問である。」を，同頁１０行「らない。」の次に「したがって，現実のボ

ールでは控訴人が主張する周期特性の急激な改善効果が発生する蓋然性はほぼ皆無
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であるといわざるを得ない。」をそれぞれ加える。

２ 原判決６２頁３行「認められない。」の次に「なお，引用例３のゴルフボール

の球表面全体に対するディンプルの占有率の上限が９０％であり，引用例５のゴル

フボールのディンプルの占有率の上限を上回るとしても，引用例５に記載された発

明として引用されるものは，ランド部の面積を小さくしてディンプルを密に配設す

ることやディンプルの配設構造の概要等にとどまり，引用例５のゴルフボールのデ

ィンプルの占有率やこれをもたらすディンプルの詳細な配置ではないから，引用例

３に記載された発明に引用例５に記載された発明を組み合わせられないものではな

い。また，本件発明１の出願当時において，ディンプルの占有率を大きくしすぎる

とゴルフボールの飛行が低弾道になってかえって飛距離が伸びないことが当業者の

技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない（甲４２，４３はいずれも本件

発明１の出願日（平成６年４月２０日）よりも後に公にされたものである。）。」を加

える。

第５ 結論

以上によれば，その余の争点について判断するまでもなく，本件控訴は理由がな

いから，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                 

  塩  月  秀  平

裁判官                 
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  真  辺  朋  子

裁判官                 

  田  邉     実


