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令和６年１月３１日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年(ワ)第１０７２３号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 令和５年９月２５日 

判       決 

  原 告       株 式 会 社 東 京 精 密  5 

    同訴訟代理人弁護士       服  部     誠 

    同               岩  間  智  女 

    同               柿  本  祐  依 

 被 告      浜松ホトニクス株式会社 

    同訴訟代理人弁護士       東  崎  賢  治 10 

    同               松  尾  博  憲 

    同               柿  野  真  一 

主       文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 15 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

   被告は、原告に対し、１億円及びこれに対する令和４年５月２６日から支払

済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要等 20 

１ 事案の要旨 

本件は、原告が、発明の名称を「レーザ加工方法及びレーザ加工装置」とす

る特許第４６０１９６５号の特許（以下「本件特許」という。）に係る特許権

（以下「本件特許権」という。）は、原告と被告との間で締結された業務提携

準備に関する契約（以下「本件準備契約」という。）によって、原告と被告の25 

共有になるべきものであったにもかかわらず、被告は、単独でその設定登録を
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受け、原告に対して本件特許権の侵害を理由とする特許権侵害訴訟（東京地方

裁判所平成３０年（ワ）第２８９３０号。以下「別件訴訟」という。）を提起

し、原告の了承を得ることなく競合他社に対して本件特許に係る発明の実施許

諾をしており、このような被告の行為は原告に対する不法行為に該当するとと

もに、上記実施許諾により被告が得た利益は不当利得に該当すると主張して、5 

被告に対し、不法行為又は不当利得に基づき（両者に基づく請求は選択的併合

である。）、損害金又は不当利得金１０億円の一部請求として１億円及びこれに

対する訴状送達の日の翌日である令和４年５月２６日から支払済みまで民法所

定の年３パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

２ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠（以下、書証番号は特10 

記しない限り枝番を含む。）及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実） 

⑴ 当事者 

    原告は、半導体製造装置及び精密計測機器の製造等を業務とする株式会社

である。 

被告は、光半導体、光学応用機器等の開発・製造を主たる業務とする株式15 

会社である。 

⑵ ステルスダイシング技術について（弁論の全趣旨） 

   半導体の製造においては、半導体ウェハ（以下「ウェハ」という。）の上

に集積回路（ＩＣ）を形成した上で、一つ一つのチップとして切り離すこと

が行われており、この切り離し作業をダイシングという。 20 

従来のダイシング技術として、ブレードダイシング（冷却水をかけながら、

ダイアモンド砥石を高速回転させてウェハを切断する技術）や、アブレーシ

ョンダイシング（レーザ光をウェハ表面に集光し、溝を掘ってウェハを切断

する技術）がある。 

これに対し、ステルスダイシング技術は、対象材料に対して透過性を有す25 

る波長のレーザ光をウェハ内部に集光し、分割するための起点（改質領域）
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を形成した後、ウェハに外部応力を加えて小片化する技術である。 

このようなステルスダイシング技術では、専用のレーザ及び専用光学系に

より、ウェハの表面付近は未改質の状態のまま、ウェハの内部のみに選択的

に改質領域を形成することが可能である。そのため、ステルスダイシング技

術では、ウェハ表面に形成された機能素子を傷つける粉塵を発生させること5 

はなく、純水での洗浄を必要とせず、また、加工箇所を最小限に抑えること

ができる。 

⑶ 本件準備契約の締結に至る経緯及びその内容について 

  ア 平成１４年８月、被告がステルスダイシング技術を開発したとの新聞記

事が掲載され、当時、ダイシング装置において世界で第２位のシェアを有10 

していた原告は、被告に対し、業務提携を持ち掛けた。 

その当時、被告は、ステルスダイシング技術の開発を進めていたものの、

ダイシング装置の開発自体は行っていなかった。 

イ 原告が被告に対して業務提携を持ち掛けた際に提示された「「ステルス

ダイシング」に関する御提案」と題する書面（以下「原告提案書」とい15 

う。）には、以下の記載が存在する（甲３７。「弊社」及び「乙」は原告の

ことを、「御社」及び「甲」は被告のことを、それぞれ指す。）。 

・（省略）・ 

ウ 原告と被告は、平成１４年９月１８日、ステルスダイシング技術の事業

化に向けた業務提携に関して、業務提携準備に関する契約（本件準備契約）20 

を締結した（甲３）。 

エ 本件準備契約においては、以下の定めが存在する（「甲」は原告のこと

を、「乙」は被告のことを、それぞれ指す。）。 

「第１条（定義） 

    本契約中の用語の定義は次の通りとする。 25 

    （１）ステルスダイシング技術： 
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       乙が基本特許を有するレーザを用いたダイシング技術 

    （２）ステルスダイシング装置： 

       ステルスダイシング技術を用いた装置 

    （３）ＳＤエンジン： 

       ステルスダイシング装置中の筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）、5 

搬送系部分を除いたキーコンポーネント部（Ｚ軸ステージを含む）

及びソフトウェア設計」 

「第５条（試作機の共同開発） 

     甲及び乙は業務提携の準備の一環として、２００２年１２月開催のセ

ミコンジャパンへの共同出展を目指して、ステルスダイシング装置の試10 

作機の共同開発（以下、試作機の共同開発という）を行う。 

    ２．試作機の共同開発の役割分担は以下通りとする。 

（１）甲：既存製品（Ａ－ＷＤ－２００Ｔ）をＳＤエンジン搭載可

能に改造を行う 

（２）乙：ＳＤエンジンを既存製品（Ａ－ＷＤ－２００Ｔ）に搭載15 

する。一部改造も伴う」 

「第６条（成果） 

     試作機の共同開発の過程または相手方が開示した本情報に基づき、発

明・考案等を確認したときは、その取扱いにつき速やかに協議するもの

とし、その発明・考案等及びこれらに基づく工業所有権等（以下、本成20 

果という）の帰属及び運用は、次のとおりとする。 

    （１）ＳＤエンジンに関する本成果は乙に帰属するものとする。 

（２）ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果は甲

乙共有とする。 

２．乙は、半導体ウエハダイシング分野以外の用途において、乙の提携25 

先または最終ユーザーが希望した場合は、前項により共有となった
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本成果につき単独で使用許諾をすることができる。 

３．前項の場合、乙は甲に対して、持分に応じた実施料相当分を支払う

ものとする。具体的金額等の詳細については別途協議する。」 

オ 本件準備契約における「基本特許」の意義について 

本件準備契約第１条第１項（１）の「基本特許」とは、主として、被5 

告が保有する発明の名称を「切断起点領域形成方法及び加工対象物切断

方法」とする特許第３４０８８０５号の特許（以下「８０５号特許」と

いう。）及びそのファミリー特許のことを指す。 

被告は、平成１３年９月１３日、８０５号特許に係る特許出願（特願

２００１－２７８７６８）をし、平成１５年３月１４日、特許権の設定10 

登録（請求項の数３７）を受けた（甲３９。以下、８０５号特許の出願

の願書に添付した明細書及び図面を併せて「別件明細書」という。）。 

⑷ 本件特許について 

   被告は、平成１６年１月９日、本件特許に係る特許出願（特願２００４－

４３１２）をし、平成２２年１０月８日、本件特許権の設定登録（請求項の15 

数２０）を受けた（甲２。以下、本件特許の出願の願書に添付した明細書及

び図面を併せて「本件明細書」という。なお、本件明細書及び別件明細書の

発明の詳細な説明中の段落番号を【０００１】などと記載する。）。 

⑸ 本件特許の特許請求の範囲 

ア 請求項１３（以下、請求項１３に記載された発明を「本件発明１３」と20 

いう。） 

    第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加

工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形

成するレーザ加工装置であって、 

前記第１のレーザ光及び前記加工対象物の主面の変位を測定するための25 

第二のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、 
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前記第二のレーザ光の照射に応じて前記主面で反射される反射光を検出

して前記主面の変位を取得する変位取得手段と、 

前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動さ

せる移動手段と、 

前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、 5 

前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、

を備え、 

前記第二のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象物と

前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段

を制御し、前記変位取得手段は前記切断予定ラインに沿った前記主面の変10 

位を取得し、 

前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記変位取得手段が取得

した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しながら保持す

るように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象物とを前記主

面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記改質領15 

域を形成し、 

前記制御手段は前記第二のレーザ光の集光点が前記加工対象物に対する

所定の位置に合うように設定された測定初期位置に前記レンズを保持する

ように前記保持手段を制御し、 

当該レンズを測定初期位置に保持した状態で前記第二のレーザ光の照射20 

を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを前記主面に沿

って相対的に移動させるように前記移動手段を制御し、前記主面で反射さ

れる前記第二のレーザ光の反射光に応じて、前記レンズを前記測定初期位

置に保持した状態を解除するように前記保持手段を制御し、 

当該解除後に、前記制御手段は前記主面で反射される前記第二のレーザ25 

光の反射光を検出しながら前記レンズと前記主面との距離を調整するよう
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に前記保持手段を制御し、前記変位取得手段は前記切段予定ラインに沿っ

た前記主面の変位を取得する、レーザ加工装置。 

イ 請求項１５（以下、請求項１５に記載された発明を「本件発明１５」と

いう。） 

    第一のレーザ光を加工対象物の内部に集光点を合わせて照射し、前記加5 

工対象物の切断予定ラインに沿って前記加工対象物の内部に改質領域を形

成するレーザ加工装置であって、 

前記第１のレーザ光及び前記加工対象物の主面の変位を測定するための

第二のレーザ光を前記加工対象物に向けて集光するレンズと、 

前記第二のレーザ光の照射に応じて前記主面で反射される反射光を検出10 

して前記主面の変位を取得する変位取得手段と、 

前記加工対象物と前記レンズとを前記加工対象物の主面に沿って移動さ

せる移動手段と、 

前記レンズを前記主面に対して進退自在に保持する保持手段と、 

前記移動手段及び前記保持手段それぞれの挙動を制御する制御手段と、15 

を備え、 

前記第二のレーザ光を照射しながら、前記制御手段は前記加工対象物と

前記レンズとを前記主面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段

を制御し、前記変位取得手段は前記切断予定ラインに沿った前記主面の変

位を取得し、 20 

前記第一のレーザ光を照射し、前記制御手段は前記変位取得手段が取得

した変位に基づいて前記レンズと前記主面との間隔を調整しながら保持す

るように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象物とを前記主

面に沿って相対的に移動させるように前記移動手段を制御して前記改質領

域を形成し、 25 

    前記制御手段は前記変位取得手段が取得した前記切断予定ラインに沿っ
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た前記主面の変位に基づいて前記主面に対して前記レンズを保持する加工

初期位置を設定し、当該設定した加工初期位置に前記レンズを保持するよ

うに前記保持手段を制御し、 

当該レンズを加工初期位置に保持した状態で前記第一のレーザ光の照射

を開始し、前記制御手段は前記レンズと前記加工対象物とを相対的に移動5 

させるように前記移動手段を制御して前記切断予定ラインの一端部におい

て前記改質領域を形成し、 

当該一端部における改質領域の形成後に、前記制御手段は、前記レンズ

を前記加工初期位置に保持した状態を解除し、前記変位取得手段が取得し

た前記主面の変位に基づいて前記レンズと前記加工対象物との間隔を調整10 

するように前記保持手段を制御し、前記レンズと前記加工対象物とを相対

的に移動させるように前記移動手段を制御して前記改質領域を形成する、

レーザ加工装置。 

ウ 請求項１６（以下、請求項１６に記載された発明を「本件発明１６」と

いい、本件発明１３、１５及び１６を総称して「本件特許発明」という。） 15 

    前記変位取得手段が前記切断予定ラインに沿った前記主面の変位を取得

する際に併せて前記第一のレーザ光を照射し、前記切断予定ラインに沿っ

て前記改質領域を形成する、請求項１０～１５のいずれか１項に記載のレ

ーザ加工装置。 

⑹ 別件訴訟の提起 20 

   被告は、本件特許権の侵害を理由とする特許権侵害訴訟（東京地方裁判所

平成３０年（ワ）第２８９３０号。別件訴訟）を提起した。 

３ 争点 

⑴ 本件特許権の帰属（争点１） 

⑵ 不法行為の成否（争点２） 25 

⑶ 不当利得の成否（争点３） 
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⑷ 不法行為に係る損害並びに不当利得に係る利得及び損失の額（争点４） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

１ 争点１（本件特許権の帰属）について 

（原告の主張） 

⑴ 本件準備契約第６条第１項（１）及び（２）の解釈について 5 

ア 本件準備契約第６条第１項は、試作機の共同開発の過程における発明等

に関する特許権の帰属について、次のとおり定めている。 

（１）ＳＤエンジンに関する本成果は乙に帰属するものとする。 

（２）ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果は甲

乙共有とする。 10 

そして、同項（２）は、同項（１）と対を成す表現である「ＳＤエンジ

ンに関しない本成果」と、「ステルスダイシング技術」又は「ステルスダ

イシング技術に関する本成果」とについて、原告及び被告の共有とするこ

とを定めたものである。 

イ 原告及び被告が、前記アの解釈のとおり認識していたことは、①本件準15 

備契約第６条第１項（２）の「ステルスダイシング技術」という記載が、

ステルスダイシング技術（又はそれに関する成果）を原告と被告の共有と

するために、原告の要望に基づき追記されたものであることから、裏付け

られている。 

また、本件準備契約締結後の事情としては、・（省略）・が挙げられ、こ20 

れらの事情によっても前記アの解釈が裏付けられる。 

⑵ 本件特許発明は試作機の共同開発の過程で生じた発明であること 

   原告と被告によるステルスダイシング技術を用いた装置（以下「ステルス

ダイシング装置」という。）の試作機の共同開発においては、ウェハの端部

での集光点のずれが課題となっていたところ、原告と被告は、その課題を解25 

決するために、本件特許発明の構成を備える試作機を開発している。 
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   したがって、本件特許発明は、本件準備契約第６条第１項の適用対象とな

る「試作機の共同開発の過程」で生じた発明に該当する。 

⑶ 「ＳＤエンジンに関する本成果」、「ステルスダイシング技術」又は「ステ

ルスダイシング技術に関する本成果」の意義について 

本件準備契約における「ＳＤエンジン」とは、ステルスダイシング装置の5 

中の「筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）、搬送系部分を除いたキーコンポー

ネント部（Ｚ軸ステージを含む）」及び「ソフトウェア設計」を意味する。 

そして、本件準備契約において、ステルスダイシング装置の中の特定の部

分のみを「ＳＤエンジン」と定義し、「ＳＤエンジンに関する本成果」につ

いては、「ステルスダイシング技術」と区別して、被告に単独で帰属するこ10 

とを定めていることからすれば、「ＳＤエンジンに関する本成果」とは、「発

明・考案等」の課題解決のための必須の構成の全部を「ＳＤエンジン」が備

えているものを意味する。 

他方、ステルスダイシング装置中の「ＳＤエンジン」に該当しない部分が

「発明・考案等」の課題解決のための必須の構成の全部又は一部を成すもの15 

は、「ＳＤエンジンに関する本成果」ではなく、「ステルスダイシング技術」

又は「ステルスダイシング技術に関する本成果」に該当する。 

⑷ 本件特許発明が「ステルスダイシング技術」又は「ステルスダイシング技

術に関する本成果」に該当する（「ＳＤエンジンに関する本成果」に該当し

ない）こと 20 

本件特許発明は、ウェハの端部において、形状変更による影響を極力排除

することを課題とし、レンズとステージとの（水平上（Ｘ軸上）の）位置関

係を認識し、レンズがステージ上のウェハの端部に来た後に、レンズを保持

した状態を解除することにより課題を解決するものであるから、ステージを

備え、レンズとステージ上のウェハとの相対的な（水平上（Ｘ軸上）の）位25 

置関係を把握し、レンズのＺ軸上の動作とステージのＸ軸上の動作のタイミ
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ングを同期させることが、課題の解決には必須である。 

これらの動作については、試作機の構成でいえば、「ＳＤエンジン」では

ない、ダイサ部内のＣＰＵによって制御されている。 

したがって、本件特許発明は、「ＳＤエンジン」の定義から除かれている

Ｘ軸ステージの動作とＣＰＵによる制御を課題解決のための必須の構成とし5 

て含むものであるから、本件準備契約第６条第１項（２）によって原告及び

被告の共有とすることが定められた「ステルスダイシング技術」又は「ステ

ルスダイシング技術に関する本成果」に該当する。 

⑸ 小括 

よって、本件特許権は、原告と被告の共有になるべきものであった。 10 

（被告の主張） 

⑴ 本件準備契約第６条第１項（１）及び（２）の解釈について 

ア 本件準備契約第６条第１項は、「試作機の共同開発の過程または相手方

が開示した本情報に基づき、発明・考案等を確認したとき」の「その発

明・考案等及びこれらに基づく工業所有権等」を「本成果」と呼び、本成15 

果「の帰属及び運用は、次のとおりとする。」として、同項（１）におい

て、「ＳＤエンジンに関する本成果は乙に帰属するものとする。」と規定し、

同項（２）において、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関し

ない本成果は甲乙共有とする。」と規定するものである。すなわち、同項

（１）及び（２）は、同項柱書の「…（以下、本成果という）の帰属及び20 

運用は、次のとおりとする。」を受けて、「本成果」の分類に応じて、それ

ぞれその帰属を規定したものである。 

このように、同項（１）の「ＳＤエンジンに関する本成果」及び同項

（２）の「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」

は、いずれも「本成果」の分類を示したものであって、同項（２）につい25 

ては、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない」が「本成
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果」を修飾しているのである。 

したがって、本件準備契約６条第１項（２）は、「ステルスダイシング

技術（又はそれに関する本成果）」を対象にするものではなく、「ステルス

ダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」を原告及び被告の共

有とするものにすぎない。 5 

イ これに対し、原告は、「ステルスダイシング技術（又はそれに関する本

成果）」は、両者の共有となると主張するが、論理的に考えて、本件準備

契約第６条第１項（２）を原告の主張のように理解する余地はない。 

もし、同契約において、「ステルスダイシング技術（又はそれに関する

本成果）」を、両者の共有とすることが意図されていたのであれば、同項10 

（２）は、「ステルスダイシング技術に関する本成果及びＳＤエンジンに

関しない本成果は甲乙共有とする」と規定されたはずである。 

⑵ 「ＳＤエンジンに関する本成果」又は「ステルスダイシング技術及びＳＤ

エンジンに関しない本成果」の意義について 

原告は、本件準備契約締結前から従来の技術を用いたダイシング装置を取15 

り扱っていたことから、ダイシング装置の筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）

及び搬送系部分については、原告が既に有している知見を活用することが期

待され、ステルスダイシング装置の試作機の共同開発において、「既存製品

（Ａ－ＷＤ－２００Ｔ）をＳＤエンジン搭載可能に改造を行う」ことが原告

の役割とされていた（本件準備契約第５条第２項（１））。  20 

これに対し、被告の役割は、「ＳＤエンジンを既存製品（Ａ－ＷＤ－２０

０Ｔ）に搭載する。一部改造も伴う」とされた（本件準備契約第５条第２項

（２））。これは、「ＳＤエンジン」は原告が有している他のダイシング装置

に関する経験とは無関係であり、原告がステルスダイシング技術の研究開発

に貢献することは全く求められていなかったためである。  25 

本件準備契約第６条第１項は、このような役割分担を反映させたものであ
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る。すなわち、原告が研究開発に貢献することは全く求められていなかった

「ＳＤエンジンに関する本成果」については、被告に単独で帰属することと

され、一方で、他のダイシング装置に関する経験から原告が既に有している

知見を活用することが期待されていた「ステルスダイシング技術及びＳＤエ

ンジンに関しない本成果」は、原告及び被告の共有とすることとされたので5 

ある。  

このような事情からすれば、本件準備契約第６条第１項（１）の「ＳＤエ

ンジンに関する本成果」とは、ＳＤエンジンが「発明・考案等」の全ての構

成要件を満たす本成果をいうのではなく、「発明・考案等」の本質的部分

（特徴的部分）がＳＤエンジンにある本成果をいうと解すべきである。 10 

⑶ 本件特許発明が「ＳＤエンジンに関する本成果」に該当する（「ステルス

ダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」に該当しない）こと 

本件特許発明の主要な課題解決手段は、①加工用対物レンズの高さ（加工

用対物レンズと加工用対象物の主面との間隔）を調整すること（加工用対物

レンズを初期位置に保持し、又は初期位置に保持した状態を解除することを15 

含む。）及び②加工対象物の主面で反射される測距用レーザ光の反射光に応

じて、加工用対物レンズを初期位置に保持した状態を解除すること、である。 

上記の加工用対物レンズは、ＳＤエンジンの主要な部材である。また、本

件特許発明において、加工用対物レンズの高さを調整する具体的な手段は限

定されていないものの、本件明細書に記載された実施形態でいえば、ピエゾ20 

素子を用いたアクチュエータによって行われるところ、このアクチュエータ

も、ＳＤエンジンを構成する部材である。同様に、測距用レーザ光の照射及

び受光は、本件明細書に記載された実施形態でいえば、レーザダイオード、

加工用対物レンズ等によって行われ、これらの各部材もＳＤエンジンを構成

する部材である。そして、これらの部材を制御するのは、ソフトウェアであ25 

る。 
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本件特許発明は、いずれも「ＳＤエンジン」、すなわち、「ステルスダイシ

ング装置中の筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）、搬送系部分を除いたキーコ

ンポーネント部（Ｚ軸ステージを含む）及びソフトウェア設計」を構成する

部材及びソフトウェアによって実現されるものであるから、その「発明・考

案等」の本質的部分（特徴的部分）が「ＳＤエンジン」にある発明である。  5 

したがって、本件特許発明は、本件準備契約第６条第１項（１）の「ＳＤ

エンジンに関する本成果」に当たることが明らかであり、同項（２）の「ス

テルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」には該当しない。 

⑷ 小括 

よって、本件特許権は、被告に単独で帰属するものである。 10 

２ 争点２（不法行為の成否）について 

（原告の主張） 

  前記１（原告の主張）のとおり、本件特許権は、本件準備契約によって、原

告と被告の共有になるべきものであった。 

しかし、被告は、単独でその設定登録を受け、原告に対して、本件特許権の15 

侵害を理由とする特許権侵害訴訟（別件訴訟）を提起し、原告の了承を得るこ

となく、競合他社である株式会社ディスコ（以下「ディスコ」という。）に対

して本件特許に係る発明の実施許諾をしており、このような被告の行為は原告

に対する不法行為に該当する。 

（被告の主張） 20 

  争う。前記１（被告の主張）のとおり、本件特許権は被告に単独で帰属する

ものであるから、原告の主張する行為が不法行為に該当する余地はない。 

３ 争点３（不当利得の成否）について 

（原告の主張） 

  前記１（原告の主張）のとおり、本件特許権は原告と被告の共有になるべき25 

ものであるが、被告は、ディスコに対して本件特許に係る発明の実施許諾を行
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い、本件特許権の実施料やレーザエンジンの販売代金を受領することにより、

法律上の原因なく他人の財産によって利益を得ている。 

  他方、被告がディスコに本件特許に係る発明の実施許諾をし、ディスコがデ

ィスコ製のステルスダイシング装置を販売したことによって、原告は、その分

の原告製のステルスダイシング装置を販売することができなくなったため、損5 

失を及ぼされている。 

  したがって、被告の受領した実施料や販売代金等は不当利得に該当し、被告

は原告にそれを返還する義務を負う。 

（被告の主張） 

  争う。原告は、被告がディスコに本件特許に係る発明の実施許諾をしたこと10 

によって損失を及ぼされたと主張するが、それを裏付ける具体的な主張立証は

行われていない。 

４ 争点４（不法行為に係る損害並びに不当利得に係る利得及び損失の額）につ

いて 

（原告の主張） 15 

⑴ 不法行為に係る損害額  

被告が別件訴訟を提起したため、原告はこれに対して防御せざるを得ず、

また、被告がディスコに対して本件特許に係る発明の実施許諾をしているた

め、原告は本件特許発明の実施品を独占的に販売することができなかった。 

   このような事情によって原告が被った損害は１０億円を下らない。 20 

⑵ 不当利得に係る利得及び損失の額 

   被告は、原告に対し、レーザエンジン１台当たりの限界利益相当額に、デ

ィスコへの販売台数を乗じた額を返還する義務を負っており、その金額は１

０億円を下らない。 

⑶ 小括 25 

上記のとおり、本件において不法行為に係る損害並びに不当利得に係る利
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得及び損失の額は、いずれも１０億円を下らないところ、本件訴訟ではその

一部である１億円を請求する。 

（被告の主張） 

  争う。原告の主張する損害や利得及び損失の額を裏付ける具体的な主張立証

は行われていない。 5 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件特許権の帰属）について 

⑴ 本件準備契約第６条第１項（１）及び（２）の意義について 

ア 本件準備契約第６条第１項の文言解釈 

本件準備契約第６条第１項は、柱書において、同契約第５条で定めた原10 

告及び被告によるステルスダイシング装置の試作機の共同開発の過程等で

確認された「発明・考案等及びこれらに基づく工業所有権等」を「本成果」

と定義した上で、「本成果」の帰属等について、それに続く（１）及び

（２）という各項目により、「ＳＤエンジンに関する本成果」は被告に帰

属し（同項（１））、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しな15 

い本成果」は原告と被告の共有とする（同項（２））旨を定めている。 

このような同項の構造からすると、同項（１）及び（２）は、柱書を受

けて、それぞれ、帰属の対象である「本成果」とその帰属主体とを箇条書

きにより規定するものであると理解できる。そして、同項（１）では、

「ＳＤエンジンに関する本成果」という一つの類型の「本成果」について20 

規定していることが明らかであるところ、同項（１）と並列的な同項（２）

は、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」とさ

れ、「ステルスダイシング技術に関する本成果及びＳＤエンジンに関しな

い本成果」などと、同項（１）と異なり、二つの類型の「本成果」が対象

であることを明示するような規定とはなっていない。このような規定ぶり25 

からすれば、同項（２）の「本成果」とは、「ステルスダイシング技術」
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と「ＳＤエンジン」の双方に関しない一つの類型の「本成果」を指すと解

するのが、その文言上自然な解釈であるといえる。 

イ 本件準備契約締結に至る経緯及び同契約の定め 

本件準備契約を締結した当時、原告は、ダイシング装置の分野において

世界で第２位のシェアを有していたものの、ステルスダイシング技術の開5 

発を行っておらず、他方、被告においては、ステルスダイシング技術の開

発を行っており、既にその基本特許である８０５号特許を取得していたも

のの、ダイシング装置の開発は行っていなかった（前提事実⑶ア）。この

ような状況を踏まえ、原告が被告に提示した提案書（原告提案書）におい

ては、被告の開発したＳＤエンジンを原告のダイシング装置に搭載し、そ10 

のダイシング装置を原告の販売ルートで販売するという提案が行われてい

る（前提事実⑶イ）。 

そして、本件準備契約においては、上記の提案を前提として「ステルス

ダイシング技術」を、「乙が基本特許を有するレーザを用いたダイシング

技術」と、「ステルスダイシング装置」を「ステルスダイシング技術を用15 

いた装置」と、それぞれ個別に定義した上で（本件準備契約第１条（１）

及び（２））、業務提携の準備の一環として、「ステルスダイシング装置」

の試作機の共同開発を行うこととされ、共同開発の役割分担として、原告

は既存のダイシング装置を「ＳＤエンジン」搭載可能なものに改造し、被

告は「ＳＤエンジン」を既存のダイシング装置に搭載可能なものに改造す20 

ると、定められるに至っている（本件準備契約第５条第１項、第２項）。 

以上のような本件準備契約締結に至る経緯及び同契約の定めからすれば、

ステルスダイシング装置の試作機の共同開発において、被告が、既に保有

していた８０５号特許等に係る「ステルスダイシング技術」を生かし「Ｓ

Ｄエンジン」の開発を行う一方で、原告は、そのエンジンを搭載するため25 

の「ステルスダイシング装置」の開発を行っていくことが想定されており、
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原告において「ＳＤエンジン」や「ステルスダイシング技術」に関する開

発を行っていくことは、原告と被告との間において、想定されていなかっ

たものと解するのが相当であって、このような役割分担からすると、「ス

テルスダイシング技術」に関する「本成果」を共有とする合意がされたと

は考え難い。 5 

ウ 原告の主張について 

 原告は、本件準備契約第６条第１項（２）の「ステルスダイシング技

術及びＳＤエンジンに関しない本成果」という記載は、「ステルスダイ

シング技術（又はそれに関する本成果）」と「ＳＤエンジンに関しない

本成果」の二つの類型を指していると主張し、その根拠として、①本件10 

準備契約第６条第１項（２）の「ステルスダイシング技術」という記載

は、「ステルスダイシング技術（又はそれに関する成果）」を原告と被告

の共有とするために、原告の要望に基づき追記されたものであるこ

と、・（省略）・を指摘するので、以下、検討する。 

 まず、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」15 

という表現から、原告の主張する解釈をとることは、その文言からして

不自然といわざるを得ない。仮に原告の主張する解釈を採用するのであ

れば、本件準備契約第６条第１項（２）の文言は、誤解を避けるため、

「ステルスダイシング技術に関する本成果及びＳＤエンジンに関しない

本成果」とされるはずであり、本件において、上記の表現を採用しない20 

事情もうかがわれない。 

また、本件準備契約において、原告が「ＳＤエンジン」や「ステルス

ダイシング技術」に関する開発を行うことが想定されていなかったこと

は、前記イで説示したとおりであり、そのような中で被告自らが基本特

許を有する「ステルスダイシング技術」やそれに関する成果を原告と共25 

有することに合意するとは通常考え難い。 
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 原告の指摘する前記①の根拠については、証拠（甲１８、１９）によ

れば、被告が当初の段階で原告に提示した契約書のドラフトでは、本件

準備契約第６条第１項に対応する規定について、「（１）ステルスダイシ

ング技術及びＳＤエンジンに関する本成果は乙に帰属するものとする。」

及び「（２）ＳＤエンジンに関しない本成果は甲乙共有とする。」と記載5 

されていたが、原告から、本件準備契約第６条第１項の内容と同様の修

正案が提示され、被告は、上記提案を了承するとともに、同条第２項及

び第３項の規定を追記する修正を行ったことが認められる。 

     確かに、原告が提案した上記の修正案は、それのみをみれば、本件準

備契約第６条第１項（１）の対象から「ステルスダイシング技術」を削10 

り、これを同項（２）の対象に加えたものと理解することも不可能では

ないものの、前記アのとおり、同項（１）及び（２）の各「本成果」に

ついてはいずれも一つの類型を指すものと解釈するのが自然であること、

前記イのとおり、原告において「ＳＤエンジン」や「ステルスダイシン

グ技術」に関する開発を行っていくことは想定されていなかったと解さ15 

れることに加え、被告が追記した同条第２項の文言が「前項により共有

となった本成果」とされていることからすると、少なくとも被告の意図

としては、「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジン」をひとまとま

りのものとして、それに関しない「本成果」が同条第１項（２）の対象

とされているとの認識であったと認められる。 20 

そうすると、原告による上記の提案がされ、それを被告が了承したと

の事実をもって、本件準備契約第６条第１項（２）の「ステルスダイシ

ング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」という記載が「ステルス

ダイシング技術（又はそれに関する本成果）」と「ＳＤエンジンに関し

ない本成果」の二つの類型を指していると認めることはできないという25 

べきである。 
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 前記②及び③については、・（省略）・ 

しかし、・（省略）・について、いずれも直ちに「ステルスダイシング

技術」に係るものを指すと解することはできないから、これらの記載の

存在をもって、本件準備契約第６条第１項（２）の「ステルスダイシン

グ技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」という記載が「ステルスダ5 

イシング技術（又はそれに関する本成果）」と「ＳＤエンジンに関しな

い本成果」の二つの類型を指していると認めることはできないというべ

きである。 

    したがって、原告の前記 の主張はいずれも採用することができない。 

エ 小括 10 

以上によれば、本件準備契約６条第１項は、被告が中心となって開発を

行う「ＳＤエンジンに関する本成果」は被告に単独で帰属すると定めると

ともに（同項（１））、それ以外の「ステルスダイシング技術及びＳＤエン

ジン」のいずれにも「関しない本成果」を原告と被告の共有にすることを

定めたもの（同項（２））と解するのが相当である。 15 

⑵ 本件特許発明が「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本

成果」に該当するかについて 

   前記⑴の解釈を踏まえ、本件特許発明が本件準備契約６条第１項（２）の

定める「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」に該

当するかについて、以下検討する。 20 

ア 本件発明１３について 

本件特許の請求項１３及び本件明細書（甲２）の各記載によれば、本件

特許発明は、レーザ光の集光点のずれを極力少なくしつつ効率よくレーザ

加工を行うことを課題としたものであるところ（【０００６】）、本件発明

１３は、第二のレーザ光（測距用レーザ光）の集光点が加工対象物（ウェ25 

ハ）に対する所定の位置に合うように設定された測定初期位置にレンズを
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保持した状態で切断予定ラインの一端部に第二のレーザ光を照射した後、

すなわちレンズと加工対象物とが相対的に移動してレンズが加工対象物に

差し掛かった後に、レンズを保持した状態を解除して主面の変位を取得す

るように保持手段を制御する構成を備えることにより、加工対象物の端部

の形状変動による影響を極力排除して変位を取得できるようになり、上記5 

課題を解決したものである（【００１８】）と理解できる。 

そして、本件明細書における本件特許発明の実施形態の説明によれば、

レーザユニット（レーザ出射装置）は、主にレーザヘッドユニット、光学

系本体部及び対物レンズユニットから成り（【００２５】）、この対物レン

ズユニットの筐体の下端には、ピエゾ素子を用いたアクチュエータを介在10 

させて、加工用対物レンズが装着され（【００３１】）、アクチュエータは、

制御装置からの制御信号に基づき加工用対物レンズを保持する機能を有し

ている（【００３３】）と理解できる。そうすると、レンズの高さの保持や

解除は、レーザユニット（レーザ出射装置）を構成するアクチュエータや

これに関するソフトウェアによって実現されたものといえる。 15 

この点、前提事実⑶エのとおり、本件準備契約において、「ＳＤエンジ

ン」とは、「ステルスダイシング装置中の筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）、

搬送系部分を除いたキーコンポーネント部（Ｚ軸ステージを含む）及びソ

フトウェア設計」のことを指すと定義されているところ、上記のアクチュ

エータは、レーザユニットを構成するものであるから、「ステルスダイシ20 

ング装置中の筐体、ステージ（Ｘ・Ｙ・θ軸）、搬送系部分を除いた」も

のとして、「キーコンポーネント部」に該当し、また、上記のソフトウェ

アは、上記のアクチュエータに関するものであるから、「ソフトウェア設

計」に該当し、いずれもＳＤエンジンに関するものであることは明らかで

あって、これらが「ＳＤエンジンに関しない本成果」であるということは25 

できない。 
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また、前提事実⑵及び⑶エのとおり、本件準備契約において、「ステル

スダイシング技術」とは、「レーザを用いたダイシング技術」であると定

義されているところ、上記のアクチュエータ及びソフトウェアは、レーザ

ユニットを構成するもの及びこれに関するソフトウェアであるから、これ

らが「ステルスダイシング技術」「に関しない本成果」であるということ5 

はできない。 

したがって、本件発明１３は「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジ

ンに関しない本成果」に該当するとは認められない。 

イ 本件発明１５について 

本件特許の請求項１５及び本件明細書（甲２）の各記載によれば、本件10 

発明１５は、加工初期位置にレンズを保持した状態で切断予定ラインの一

端部において改質領域を形成し、その後レンズを保持した状態を解除して

主面の変移に追従させながら改質領域を形成するように保持手段を制御す

る構成を備えることにより、加工対象物の端部の形状変動による影響を極

力排除して改質領域を形成できるようになり、上記課題を解決したもので15 

ある（【００１９】）と理解できる。 

そして、本件発明１３と同様に、レンズの高さの保持や解除は、レーザ

ユニットを構成するアクチュエータやこれに関するソフトウェアによって

実現されたものといえるから、これらは、「ＳＤエンジンに関しない本成

果」であるということはできず、また、「ステルスダイシング技術」「に関20 

しない本成果」ということもできない。 

したがって、本件発明１５は、「ステルスダイシング技術及びＳＤエン

ジンに関しない本成果」に該当するとは認められない。 

ウ 本件発明１６について 

     本件特許の請求項１６及び本件明細書（甲２）の各記載によれば、本件25 

発明１６は、一度のスキャンで測定と加工を行うために、主面の変位の取
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得に合わせて改質領域も形成することができる、本件特許の請求項１０な

いし１５のいずれかのレーザ加工装置のことを指し（【００２０】）、主面

の変位を取得するための第二のレーザ光（測距用レーザ光）は、レーザユ

ニットを構成する対物レンズユニットから照射され（【０００７】、【００

３２】）、また、改質領域の形成を行う第一のレーザ光（加工用レーザ光）5 

は、レーザユニットを構成するレーザヘッドから出射されるものである

（【００２５】、【００２６】）と理解でき、上記のレーザユニットは、本件

準備契約第６条第１項（１）の「ＳＤエンジンに関する本成果」に該当す

るといえるから、これらの部分は、「ステルスダイシング技術及びＳＤエ

ンジンに関しない本成果」に該当するとは認められない。 10 

そして、本件特許の請求項１６においては、「請求項１０～１５のいず

れか１項」が引用されているところ、同請求項１３及び１５に記載された

本件発明１３及び１５のレーザ加工装置が「ステルスダイシング技術及び

ＳＤエンジンに関しない本成果」に該当すると認められないことは、前記

ア及びイで説示したとおりであり、本件全証拠によっても、本件特許の請15 

求項１０、１１、１２及び１４に記載された発明のレーザ加工装置が「ス

テルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」に該当すると

認めることもできない。そうすると、本件特許の「請求項１０～１５のい

ずれか１項に記載のレーザ加工装置」の部分が「ステルスダイシング技術

及びＳＤエンジンに関しない本成果」に該当するとは認められない。 20 

したがって、本件発明１６が「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジ

ンに関しない本成果」に該当するとは認められない。 

エ 原告の主張について 

  原告は、①「ＳＤエンジンに関する本成果」とは、「発明・考案等」

の課題解決のための必須の構成の全部を「ＳＤエンジン」のみが備えて25 

いるものに限られ、他方、ステルスダイシング装置中の「ＳＤエンジン」
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に該当しない部分が、「発明・考案等」の課題解決のための必須の構成

の全部又は一部を成すものは、「ＳＤエンジンに関する本成果」ではな

い、すなわち、「発明・考案等」の課題解決のための必須の構成の一部

でも「ＳＤエンジン」に該当しない部分に存在すれば、「ＳＤエンジン

に関する本成果」には当たらず、その結果、「ＳＤエンジンに関しない5 

本成果」に当たることになるので、当該「発明・考案等」は原告と被告

との共有になり、②本件特許発明には、課題解決のための必須の構成と

して、「ＳＤエンジン」の定義から除かれているＸ軸ステージの動作と

ＣＰＵによる制御が含まれていることから、本件特許発明は「ステルス

ダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」に該当すると主張10 

する。 

     そこで検討すると、上記①については、原告の解釈を前提にすると、

本来、原告によって開発することが想定されていなかった「ステルスダ

イシング技術」や「ＳＤエンジン」に関する「発明・考案等」であった

としても、その構成の一部にＸ（Ｙ）軸ステージの動作等が含まれてい15 

れば原告と被告の共有とされることとなるが、このような解釈は、前記

⑴ア及びイで説示した本件準備契約の定めやその締結に至る経緯等と整

合せず、妥当ではない。 

 上記②について、その前提となる上記①の解釈を採用できないことは

既に説示したとおりであるが、本件特許発明の内容を踏まえても、同発20 

明が「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない本成果」に

該当すると認めることはできない。すなわち、「ステルスダイシング技

術及びＳＤエンジンに関しない本成果」の「ステルスダイシング技術」

とは被告が８０５号特許を含む「基本特許を有するレーザを用いたダイ

シング技術」を指すところ（前提事実⑶エ及びオ）、別件明細書（甲３25 

９）の記載によれば、８０５号特許に係る発明において、⒜改質領域は、
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加工対象物の内部に合わされたレーザ光の集光点に対して、加工対象物

を相対的に移動させることにより形成され（【００１９】）、同発明では、

Ｚ軸ステージをＺ軸方向に移動させることにより、加工対象物の内部に

レーザ光の集光点を合わせることができ、また、集光点のＸ（Ｙ）軸方

向の移動は、加工対象物をＸ（Ｙ）軸ステージによりＸ（Ｙ）軸方向に5 

移動させることによって行われること（【００４５】）、⒝同発明に係る

レーザ加工装置は、撮像データが入力される撮像データ処理部を備えて

おり、撮像データ処理部は、撮像データを基にして観察用光源で発生し

た可視光の焦点をウェハ表面に合わせるための焦点データを演算し、こ

の焦点データを基にしてステージ制御部がＺ軸ステージを移動制御する10 

ことにより、可視光の焦点を表面に合うようにし（【００５０】）、全体

制御部は、レーザ光源制御部やステージ制御部等を制御することにより、

レーザ加工装置全体を制御すること（【００５１】）が、それぞれ開示さ

れていると理解できる。 

そうだとすれば、原告の主張するＸ軸ステージの動作（上記⒜）やＣ15 

ＰＵによる制御（上記⒝）は、いずれも、８０５号特許に係る発明に係

るレーザを用いたダイシング技術、すなわち、本件準備契約第１条（１）

で定義される「ステルスダイシング技術」に関するものに該当するから、

本件特許発明が「ステルスダイシング技術及びＳＤエンジンに関しない

本成果」に該当すると認めることはできない。 20 

     したがって、原告の上記主張はいずれも採用できない。 

⑶ まとめ 

   以上のとおり、本件特許権が原告と被告の共有になるべきものとは認めら

れない。 

２ 争点２（不法行為の成否）及び争点３（不当利得の成否）について 25 

前記１のとおり、本件特許権が原告と被告の共有になるべきものとは認めら
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れないから、被告が原告に対して本件特許権に基づき別件訴訟を行うことや、

ディスコに対して本件特許に係る発明の実施許諾を行い、その実施料やレーザ

エンジンの販売代金を受領することが、被告の不法行為や不当利得に該当する

との原告の主張は、その前提を欠くものであって、認められない。 

３ 結論 5 

よって、その余について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由が

ないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第２９部 
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