
- 1 -

判決年月日 平成２２年３月３１日 担 知的財産高等裁判所 第２部
当

事 件 番 号 部平成２１年（ネ）第１００３３号

名称を「熱伝導性シリコーンゴム組成物及びこの熱伝導性シリコーンゴム組成物により○

なる放熱シート」とする発明について特許権侵害が認められなかった事例

（関連条文） 特許法７０条

１ 一審原告は，合成樹脂及びその他の化学工業製品の製造並びに販売等を業とする株式会社で

ある。

一審被告は，有機硅素化合物及びその他の高分子化合物を原料とする合成ゴム成形加工並びに

その販売等を業とする株式会社である。

２ 本件訴訟は，平成１１年８月３日に公開された特許権の公開公報（補正前のもの）を前提と

して一審原告から実施許諾を受けていた一審被告が，平成１４年３月２２日付けで登録された上

記特許権（特許第３２９０１２７号，補正後のもの）の技術的範囲に被告製品は含まれないとし

て，同契約を解除し実施料支払を終了したことを契機に，上記特許権を有する一審原告が放熱シ

ート（被告製品）を製造・販売する一審被告に対し，被告製品は一審原告の上記特許権の請求項

１及び５を侵害するとして，①上記製品の製造販売禁止，②上記製品の廃棄，③平成１２年１０

月１日に締結し平成１５年１０月１日に終了した実施許諾契約に基づき，未受領である平成１４

年６月１日から平成１５年１０月１日までの実施料１８００万円（売上高の３％）及びこれに対

する訴状送達の翌日である平成１８年１１月９日から支払済みまで年６分の割合による遅延損害

金の支払，④上記特許権侵害による損害賠償として，平成１５年１０月２日から平成１８年９月

３０日までの分として１億０４００万円（売上高の８％）及びこれに対する訴状送達の翌日であ

る平成１８年１１月９日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を各求めたもの

である。

３ 上記特許権の補正後の請求項１及び５は，次のとおりである（以下「本件各特許発明」とい

う 。。）

・請求項１（下線部は，平成１４年２月４日付け補正により付加された箇所）

「シリコーンゴムに，下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理を施し

た熱伝導性無機フィラーを分散させて成り，熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴ

ム組成物全量に対して４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを特徴とする熱伝導性シリコ

ーンゴム組成物。

【化１】

ＹＳｉＸ （Ａ）３

Ｘ＝メトキシ基又はエトキシ基

Ｙ＝炭素数６個以上１８個以下の脂肪族長鎖アルキル基」
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・請求項５

「請求項１乃至４のいずれかに記載の熱伝導性シリコーンゴム組成物を成形して成ることを

特徴とする放熱シート 」。

４ 本判決は，次のとおり判示するなどして，一審原告の請求を全て棄却すべきものとし

た。

(1) 被告製品は本件各特許発明の構成要件に該当するかについて

ア 本件各特許発明の構成要件の解釈

「本件各特許発明の構成要件には，シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全

量をカップリング処理するとの明示的な限定はないものの，本件各特許発明は，シリコー

ンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理するものに限られるとい

うべきであり，構成要件Ａの『下記一般式（Ａ）で示されるシランカップリング剤で表面処理

を施した熱伝導性無機フィラー』はそのように解すべきである 」。

「…構成要件Ｂの『熱伝導性無機フィラーが熱伝導性シリコーンゴム組成物全量に対し

て４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％であること』の『熱伝導性無機フィラー』は 『シランカ，

ップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』と解するのが相当である。そし

て その場合 シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー の 熱， ，『 』 『

伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対するシランカップリング剤を含む割合が『４０ｖ

ｏｌ％～８０ｖｏｌ％』であると解することが，文言上全く無理のない解釈であり，その

， 。ように解してもその技術的意義に反することがないことは 前記…で述べたとおりである

したがって，構成要件Ｂは 『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フ，

ィラー』の『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対するシランカップリング剤を含む

割合が『４０ｖｏｌ％～８０ｖｏｌ％』であると解するのが相当である 」。

イ 被告製品の構成要件該当性

被告製品のうち ＧＲ－ｂ ＧＲ－ｄ ＧＲ－ｉ ＧＲ－ｋ ＧＲ－ｌ ＧＲ－ｍ こ「 ， ， ， ， ， ， （

れらのうち，製造販売されていないＧＲ－ｉを除く各製品を…『ＧＲ－ｂ等』という ）。

の各組成が，原判決別紙の『被告製品の組成』のうち『カップリング剤処理フィラー（ｖｏ

ｌ％ 』中の『フィラーのみ』欄の各数値（ただし，被告製品の製造時にシランカップリング剤で）

表面処理が施された熱伝導性無機フィラーとして製造工程に投入されたフィラーの量）及び『未

処理フィラー（ｖｏｌ％ 』欄の各数値のとおりであることは，当事者間に争いがない。この当事）

者間に争いがない事実に弁論の全趣旨を総合すると，これらの被告製品は，カップリング剤で

表面処理を施したフィラーと未処理フィラーから成るものであり，ＧＲ－ｉを除く各製品

（ＧＲ－ｂ等）はカップリング剤で表面処理が施されたフィラーとして製造工程に投入された

フィラーの組成物全量に対するカップリング剤を含む体積分率が４０ｖｏｌ％に満たない

ことが認められ，これらの点から，これらの被告製品が本件各特許発明の構成要件に該当

すると認めることはできない。

また，ＧＲ－ｎについては，組成に争いがあるものの，シランカップリング剤で表面処
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理を施したフィラーの組成物全量に対するシランカップリング剤を含む体積分率が４０ｖ

ｏｌ％～８０ｖｏｌ％であることを認めるに足りる証拠はない 」。

ウ 被告製品のうちＧＲ－ｂ等の熱伝導性無機フィラーは全量がカップリング処理されている

との主張（予備的主張１）につき

「ＧＲ－ｂ等について，一審原告が主張するように，熱伝導性無機フィラーに吸着させ

たシランカップリング剤が離脱し，未処理の熱伝導性無機フィラーに移行することによって，熱

伝導性無機フィラー全量がカップリング処理されるかどうか」については 「ＧＲ－ｂ等，

において熱伝導性無機フィラー全量がカップリング処理されていると認めることはでき」

ない。

( ) 被告製品のうちＧＲ－ｂ等は本件各特許発明の構成と均等なものとして本件各特許2

発明の技術的範囲に属するかについて

「 ， ， ， ，一審原告は 本件特許の出願経過において 本件補正によって 本件各特許発明は

シリコーンゴムに充填する熱伝導性無機フィラー全量をカップリング処理することを前提

として 『シランカップリング剤で表面処理を施した熱伝導性無機フィラー』のシランカ，

ップリング剤を含む『熱伝導性シリコーンゴム組成物全量』に対する割合が『４０ｖｏｌ

％～８０ｖｏｌ％』である旨の構成要件Ｂを付加したものであるから，一審原告が，その

範囲を超えて本件各特許発明の技術的範囲の主張をすることは，外形的に特許請求の範囲

から除外されたと解されるものについて技術的範囲に属すると主張することになり （最，

高裁平成１０年２月２４日第三小法廷判決がいう）特段の事情に該当するというべきであ

る 」したがって，ＧＲ－ｂ等について，本件各特許発明の構成と均等なものとして本件。

各特許発明の技術的範囲に属するということはできない。


