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《WLJ 判例コラム》第 125 号 

 

特許権侵害訴訟の事実審で無効の抗弁を容れて侵害を否定する判決が 

下された後の上告審の段階で訂正審決が確定した場合の処理 

 ～シートカッター事件最判（平成 29年 7月 10日判決言渡）の検討～ 
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Ⅰ はじめに 
 

特許権侵害訴訟において、被疑侵害者側は当該特許が無効審判により無効とされるものである

といういわゆる無効の抗弁1を主張することができるが（特許法 104 条の 3 第 1 項）、これに対抗

して特許権者の側は、被疑侵害者の主張する無効理由は訂正により除去しうるものであるという

いわゆる訂正の再抗弁を提出することにより無効の抗弁を免れることができると一般的に理解さ

れている。ところが、度重なる改正2を経て、現在（2011年改正後）の特許法の下では、無効審決

の取消訴訟の係属中には当該無効審判手続内での訂正の請求ばかりでなく（特許法 134条の 2第

1項）、独立して訂正審判を請求することも許されない（特許法 126条 2項）など、特許権者には

訂正請求ないし訂正審判を請求することができない時期がある。その場合、特許権者は訂正審判

を請求することなく、訂正の再抗弁を主張することができるのか、ということがかねてより論じ

られていた。 

本稿が紹介するのは、この問題が間接的な争点となった最判平成 29.7.10民集 71巻 6号 861頁

〔Westlaw Japan文献番号 2017WLJPCA07109001〕［シートカッター］である。もっとも、直接の争

点は、訂正の再抗弁の可否ではない。直接の争点は、特許権侵害訴訟で原審において訂正の再抗

弁を主張することなく敗訴した原告特許権者が、その上告審の係属中に訂正審判を請求したとこ

ろ訂正を認める審決が確定したので、この訂正審決の確定により原判決は再審により取り消され

るべき瑕疵があるとして、上告審により破棄されるべきものとなるのかということであった。こ

れが何故、訂正の再抗弁の可否と関係するのかというと、本件において、上記争点が下記のよう

な論理的なつながりのなかで判断されたからである。 

無効の抗弁に関しては、特許権侵害にかかる紛争の解決を不当に遅延する場合には却下される

べきものとされ（特許法 104条の 3第 2項）、また、再審に関しても、侵害訴訟における特許権者

敗訴判決確定後、当該侵害訴訟で認められた無効の抗弁にかかる無効理由を回避するための訂正
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を認容する審決が確定しても再審においてその主張をなすことは許されない（特許法 104 条の 4

第 3 号、特許法施行令附則 8 条 2 号3）、という制限がある。事実審の口頭弁論終結後、上告審の

段階での訂正の再抗弁の主張を原告特許権者に許してしまうと、紛争の早期解決を目的とするこ

れらの制限が潜脱されるのではないか、ということが問題となる。他方、原告にしてみれば、本

件の原審の当時、無効審判が係属中であってそれが審決取消訴訟に移行していたために、訂正請

求や訂正審判請求をなすことができなかったという事情があった。そうであるならば、訂正の再

抗弁を提出しなかったことはやむを得ないところがあり、ゆえに本件で上告審係属中の訂正審決

の確定を理由として原判決を破棄しても、上記無効の抗弁や再審の制限の法意に反するものには

ならないのではないかということが問題となる。 

本判決は、まず、前記直接の争点について、事実審の口頭弁論終結時以降の訂正審決の確定を

理由とする原判決の破棄を、原則として否定した。事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁

を主張しなかった者が、その後に訂正審決が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、

訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえる特段の事情がない限り、特許

権の侵害にかかる紛争の解決を不当に遅延させるものとして特許法 104条の 3、104条の 4の各規

定の趣旨に照らして許されない、という一般論を展開したのである。そのうえで、前記間接的な

争点に関わることであるが、具体的な当てはめの問題として、本件において訂正の再抗弁を主張

しなかったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存するか否かの判断の際に、本件の

事情の下では訂正の再抗弁を主張するために現に訂正を請求している必要はないという解釈を示

し、ゆえに原告が原審において訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえないと論じ

て、本件において訂正審決の確定を理由として原審の判断を争うことは許されないと帰結した。 

このように、本判決は、直接には上告審係属中の訂正審決の確定により原判決を破棄すること

の可否が争点となった事案に対し、原則としてこれを許さないとする一般論を判示したものとし

て重要な判決であるとともに、その理由中の判断において、侵害訴訟が事実審の係属中に訂正の

再抗弁をなすに当たり、訂正請求や訂正審判請求をなしておく必要があるのかということに関し

て、本件の事案を前提とした最高裁の立場が示されており、今後、その射程が問題となるものと

思われる。 

 

 

Ⅱ 事案の概要 
 

以下、本判決の認定に従い、本判決の判旨に関連する限度で、時系列的に本件の概要を記す。 

 

平成 25.12 原告が、本件特許権（発明の名称：「シートカッター」）に基づき、シート等を裁断す

る工具（以下、「被告製品」という）を販売する被告に対し、その販売の差止めと損害賠償等を求

める本件訴訟を提起 



   

© 2018 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 3 

 

第一審係属中 被告が原告に対し、補正要件違反、サポート要件違反、明確性要件違反の無効理由

（本最高裁判決で問題となった無効理由とは別の無効理由）があるとして無効審判を請求 

 

平成26.7 特許庁において、原告が訂正を行うことがないままに、無効審判請求不成立審決（以下、

「別件審決」という）が下される 

 

平成26.8 被告が別件審決について審決取消訴訟を提起 

 

平成26.10.30 第一審判決（東京地判平成26.10.30民集71巻6号896頁〔Westlaw Japan文献番号

2014WLJPCA10309006〕［シートカッター］）：被告の上記の理由による無効の抗弁を排斥して、

原告の請求を一部認容する旨の判決を言い渡す 

 

平成26.11.26 被告が、控訴理由書において、本件特許は新規性喪失、進歩性欠如の無効理由が存

在するとして、新たな無効の抗弁（本最高裁判決で問題となった無効理由。以下、この理由によ

る抗弁を「本件無効の抗弁」という）を主張 

 

平成27.11 控訴審口頭弁論終結：原告は、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に対し、

訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁（以下「訂正の再抗

弁」という）を主張せず 

 

平成27.12.16 控訴審判決（知財高判平成27.12.16民集71巻6号909頁〔Westlaw Japan文献番号

2015WLJPCA12169004〕［シートカッター］：本件特許は特許法29条1項3号に違反してされたもの

であるとして、本件無効の抗弁を容れて、第１審判決中、被告敗訴部分を取消し、原告の請求を

いずれも棄却する旨の判決を言い渡す 

 

平成27.12.16 上記別件審決に対する取消訴訟に対して知財高裁で請求棄却判決（知財高判平成

27.12.16平成26（行ケ）10198〔Westlaw Japan文献番号2015WLJPCA12169005〕［シートカッター

Ⅱ］） 

 

平成28.1.6まで 上記別件審決確定 

 

原告が本件控訴審判決に対して上告と上告受理の申立て 

 

平成28.1.6 原告が特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許に係る特許請求の範囲の訂正を

することについての訂正審判を請求 

 

平成28.10 特許庁において上記訂正をすべき旨の審決（以下「本件訂正審決」という）が下され

る 

 

本件訂正審決は、その頃確定 

 

平成 29.7.10 本判決（最判平成 29.7.10 民集 71 巻 6 号 861 頁〔Westlaw Japan 文献番号

2017WLJPCA07109001〕［シートカッター］） 
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Ⅲ 本判決の判旨 
 

「原審で本件無効の抗弁が主張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中

であり、その後も平成 28年 1月 6日まで別件審決が確定しなかったため、上告人は、原審の口頭

弁論終結時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の

請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることができなかった（特許法 126 条 2 項、134

条の 2第 1項）。」 

「所論は、本件の上告審係属中に本件訂正審決が確定し、本件特許に係る特許請求の範囲が減

縮されたことにより、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとし

て、民訴法 338条 1項 8号に規定する再審事由があるといえるから、原判決には判決に影響を及

ぼすことが明らかな法令の違反がある旨をいうものである。」 

「特許権侵害訴訟において、その相手方は、無効の抗弁を主張することができ、これに対して、

特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができる。特許法 104条の 3第 1項の規定が、特許無

効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せずに無効の抗弁を主張することができるもの

としているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決す

ることを図ったものであると解される。そして、同条 2 項の規定が、無効の抗弁が審理を不当に

遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下すること

ができるものとしているのは、無効の抗弁について審理、判断することによって訴訟遅延が生ず

ることを防ぐためであると解される。以上の理は、訂正の再抗弁についても異ならないものとい

うべきである（最高裁平成 18年（受）第 1772号同 20年 4月 24日第一小法廷判決・民集 62巻 5

号 1262頁参照）。 

 また、特許法 104条の 4の規定が、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条 3号所定の

特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等（以下、単に「訂正審決等」という。）が確定したとき

は、当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定

したことを主張することができないものとしているのは、上記のとおり、特許権侵害訴訟におい

ては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提と

して、特許権の侵害に係る紛争を一回的に解決することを図ったものであると解される。 

 そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結

時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等の確定を理由とし

て事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確

定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直す

ことを認めるに等しいといえる。 

 そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにも
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かかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再

抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権

の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法 104条の 3及び 104条の 4の各

規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」 

「これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、上告人は、原審の口頭弁論終結時ま

でに、原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものであ

る。そして、上告人は、その時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正に

ついての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしな

がら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る

別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったため

であるなどの前記 1（5）の事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するため

に現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから、これをもって、上告人が原審

において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず、その

他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段

の事情はうかがわれない。」 

 

 

Ⅳ 評釈 
 

１ 事実審の口頭弁論終結時後の事由を斟酌することができるのか 

 

本件では、事実審の口頭弁論終結時後に生じた訂正審決の確定を上告審において斟酌すること

ができるかということが争われており、判旨は、訂正の再抗弁をなさなかったことにやむを得な

いと認められる事情があるのであれば、そのような事実を上告審で勘案することができるという

立場を前提としている。 

実体要件の判断基準時は一般に口頭弁論終結時であると説かれているが、特許等に関する無効

審決や訂正審決が確定した場合に関しては、それが事実審の口頭弁論終結後に生じた場合であっ

ても、上告審ではむしろ積極的にこれを顧慮するのが、従前の判例法理であった。 

上告受理制度を導入した 1996 年民事訴訟法改正の施行（1998 年 1 月 1 日）の前後に分けて、

裁判例を紹介しておこう。 

まず、1996年改正前の旧民事訴訟法下の事件としては以下のようなものがある。 

最判昭和 46.4.20集民 102号 491頁〔Westlaw Japan文献番号 1971WLJPCA04200015〕［濾過機］

は、実用新案権の無効審決取消訴訟が原審において棄却された後の上告審係属中に実用新案登録

の請求範囲を訂正することを認める審決が確定したという事例において、原判決は、その基礎と

なった行政処分が後の行政処分によって変更されたという再審事由（旧民事訴訟法 420 条 1 項 8

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I6bf5fe801ef411dd977d010000000000&from-delivery=true
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号）を有するに至ったものであり、このような場合は、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令

の違背があったものとして原判決を破棄し、審理を尽くすため原審に差し戻すのが相当であると

判示する（実用新案に関し、同旨、最判昭和 60.5.28判時 1160号 143頁〔Westlaw Japan文献番

号 1985WLJPCA05280001〕［電気掃除機］、特許に関し同旨、最判平成 3.3.19民集 45巻 3号 209頁

〔Westlaw Japan文献番号 1991WLJPCA03190001〕［クリップ］）。また、侵害訴訟においても、最判

昭和 46.4.20集民 102号 491頁〔Westlaw Japan文献番号 1971WLJPCA04200015〕［濾過機］は、専

用実施権侵害訴訟において請求を認容した原判決後に特許の無効審決が確定したという事案で、

同様の法理を説いて、破棄自判し請求を棄却した（商標に関し、同旨、最判平成 9.7.17 民集 51

巻 6号 2714頁〔Westlaw Japan文献番号 1997WLJPCA07170001〕［POPEYEネクタイ］）。 

もっとも、当時の裁判例のなかには、再審事由であることを理由としないものもあった。たと

えば、最判昭和 57.3.30判時 1038号 288頁〔Westlaw Japan文献番号 1982WLJPCA03300003〕［金

属編籠］は、実用新案権の独占的通常実施権に基づく損害賠償請求が原審において棄却された後、

上告審係属中に当該実用新案権の無効審決が確定したという事案において、当該小法廷自身がそ

の確定の理由となる判決を下していたこと、その事実が同法廷にとって顕著であることを理由に、

これを斟酌して、上告を棄却した（この他、出願の放棄があったという事実を訴えの利益を否定

する方向に斟酌した判決として、最判昭和 60.3.28判時 1151号 125頁〔Westlaw Japan文献番号

1985WLJPCA03281002〕［拡散ボンディングプロセス］も参照）。 

1996年改正後の新民事訴訟法は、最高裁の負担軽減のために、上告受理制度を導入し、上告人

が権利として、すなわち主張すれば原則として上告審の審理が開始される権利上告（民事訴訟法

312条 1項・2項）と、「法令の解釈に関する重要な事項」4であるために最高裁が決定でこれを受

理することを求める上告受理の申立ての区別を設けた。旧民事訴訟法 420条 1項 8号に対応する

民事訴訟法 338条 1項 8号は明示的には掲げられなかった5。しかし、判例は、新民事訴訟法下で

も、事実審の口頭弁論終結時後の無効審決や訂正審決の確定は上告受理申立ての理由となりうる

ものと扱っている。嚆矢となった最判平成 15.10.31 判時 1841 号 143 頁〔Westlaw Japan 文献番

号 2003WLJPCA10310002〕［窒素ガリウム系化合物半導体発光素子］は、特許異議の申立てに基づ

く特許取消決定に対する審決取消訴訟において、請求を棄却した原判決の後に訂正審決が確定し

たという事案で、民事訴訟法 338条 1項 8号の再審事由に当たり、判決に影響を及ぼすことが明

らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した6。さらに、最判平成

17.10.18判時 1914号 123頁〔Westlaw Japan文献番号 2005WLJPCA10180001〕［包装され、含浸さ

れたクリーニングファブリックおよびその製造方法］は、特許の無効審決の取消訴訟において請

求を棄却した原判決の後、訂正審決が確定したという事案で同旨を説いたうえで、原判決を破棄

して自判し、無効審決を取り消した7。 

無効審決や訂正審決が確定しているか否かという事実は、それによって登録が抹消されていれ

ば、上告審にとって容易に確認しうるから、さらにそれによって原判決に影響を与えることが明

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I0ebe75c01fa911dd82a5010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I0ebe75c01fa911dd82a5010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I702ca9d01fe511dd916f010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I6bf5fe801ef411dd977d010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I0a991b20200e11dda2c7010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ic9577cf01f7d11dd8d98010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ia601d0901fa311ddbe42010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ia601d0901fa311ddbe42010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I03532790201b11ddaf4d010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I03532790201b11ddaf4d010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I705fb0d0201e11ddb919010000000000&from-delivery=true
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らかであるならば8、上告審がこれを顧慮したからといって、審理が遅延するわけでもなく、法律

審としての機能を越える判断をしたわけでもない。逆にこれを顧慮しないで、判決を下してしま

うと、特に当該事由が再審事由に該当する場合には、せっかく下した判決が後に再審により取り

消されることになる。空振りに終わることが明らかな判決を下すよりは、再審事由を斟酌して再

審を回避することにした方が、訴訟経済に資する9。また、当該事由が再審事由に該当しなかった

としても、特許に関する審決が確定し、それが特許権に対して遡及効（特許法 125 条・128 条）

を有する結果、原判決の判断に影響が生じる場合には、（上告理由や上告受理の申立ての理由には

ならないとしても）少なくとも職権破棄事由になる「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の

違反」（民事訴訟法 325条 2項）があることになる。1996年改正民事訴訟法の下でも、「法令の解

釈に関する重要な事項」があるのであれば上告を受理したうえで10、判決に影響を及ぼす法令違背

があることが明らかであるならば、原判決を破棄することが許されよう。 

 

２ 侵害訴訟において特許権侵害を否定した確定判決に対して訂正審決の確定は再審事由

を構成するのか 

 

もっとも、そもそも特許権侵害訴訟において特許権侵害を否定する判決が確定した後に、当該

特許について訂正審決が確定したことが再審事由に該当するのかということについては議論があ

る。従来の学説では否定説も有力に説かれていた11。 

裁判例では、最判平成 20.4.24 民集 62 巻 5 号 1262 頁〔 Westlaw Japan 文献番号

2008WLJPCA04249001〕［ナイフの加工装置］は、抽象論として、当該事件における訂正審決の確定

は「民事訴訟法 338条 1項 8号所定の再審事由が存するものと解される余地がある」との見解を

示していた12。しかし、当該事件に関する具体的な当てはめにおいては、後述するように、それを

理由に原審の判断を争うことは、当該事件の事案に鑑みて許されないと判断しており、厳密には

傍論に過ぎないばかりか、「余地がある」という言い方で態度を示すことを避けていた（再審事由

に該当しないとする泉徳治裁判官の意見も付されている）。 

そして、条文の文言上は、民事訴訟法 338条 1項 8号は「判決の基礎となった民事若しくは刑

事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」を再審事由

としているところ、特許権侵害訴訟で侵害を否定する判決は特許の存在を前提としているもので

はないから、訂正によりその特許の内容が変更されたとしても再審事由に該当することはないよ

うに読める。実質的に考えても、特許権侵害を否定するには無効の抗弁を容れるほか、技術的範

囲に属しないとか、先使用、消尽その他の特許権を制限する規定や法理が妥当するなど、様々な

理由がありうるから、訂正により無効理由が解消しているとしても、他の理由で結局、侵害が否

定されることもありうる。それにも関わらず、無効を理由として侵害を否定する論理を採用した

場合にのみ再審事由に該当するとされてしまうと、再審による紛争の蒸し返しを防ぐために、他

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ib62c7180317a11ddaf87010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ib62c7180317a11ddaf87010000000000&from-delivery=true
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の理由を優先するなど審理判断の順序が無闇に拘束されることになりかねない。結論として、特

許権侵害訴訟で特許権者の請求を棄却する判決の確定後に、当該特許に関して訂正を認める審決

等が確定しても再審事由に当たらない、と解すべきであるように思われる。 

本判決は、判文上、この点に関して直接、言及していない13。訂正審決確定が再審事由に該当す

ることを理由として原判決の破棄を求める原告の主張に対し、再審事由に該当しないとするので

はなく、訂正の再抗弁をなしえないことにやむを得ないと認められる特段の事情がない限りは、

そのような主張はなしえないと応えているに止まる。本件は、侵害訴訟の判決が確定しない段階

での処理が問われているのだから、確定した後でそれが再審事由に該当するということを判断し

なくとも、本件に関する事案の処理は可能である。ゆえに、本判決は再審事由に関し何らかの判

断を示したものではないと理解することも可能であろう。 

 

３ 特許法 104条の 3第 1項・104条の 4第 3号の法意は上告審段階における訂正審決確定

の主張にも及ぶのか 

 

このように本判決は、事実審の口頭弁論終結時後の訂正審決の確定が（再審事由に該当すると

まで認めているか否かはともかくとして少なくとも）上告受理申立ての理由となりうることは是

認しながらも、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったことにつきやむを

得ないと認められる事情がない限り、上告審において当該訂正審決の確定を主張して事実審の判

断を争うことは許されないと判示している。なぜならば、そのような主張は、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と認められる無効の抗弁を却下すべきことを定めた特許

法 104条の 3と、侵害訴訟において特許権者の請求を棄却した判決の確定後に訂正審決が確定し

たとしてもそれを再審で主張することを制限する特許法 104条の 4の「趣旨に照らして」許され

ない、というのである。 

まず、特許法 104条の 3第 2項についていえば、同項は明文上は被疑侵害者側が提出する無効

の抗弁を規律しているだけであり、特許権者がそれに対抗してなす主張については特に明文の定

めを置いていない。しかし、本判決も指摘するように、不当な訴訟の遅延を防ぐことを目的とす

る特許法 104条の 3第 2項の法意は無効の抗弁ばかりでなく、それに対抗する主張にも及ぶもの

と理解しないことには、その趣旨を貫徹しえないことは明らかである。したがって、同項の制限

は、特許権者側の対抗主張である訂正の再抗弁にも当然に及ぶものと解すべきである（すでに、

前掲最判［ナイフの加工装置］）。そして、いわゆる訂正の再抗弁も、訂正審決の確定も後者が確

定的に特許の内容を変更する効果を有するという違いがあるものの、いずれも特許が訂正される

べきものであるために無効理由が解消するという同一の理由に基づく特許権者側の防御手段であ

ることに変わりはなく、ゆえに特許法 104条の 3第 2項の制限の趣旨は訂正審決の確定にも及ぶ

と解すべきである（この点に関しても、すでに前掲最判［ナイフの加工装置］）14。 
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そうすると問題は、いかなる場合に同項にいう「審理を不当に遅延させることを目的として提

出された」と認められるのかということに移行する。この点に関し、前掲最判［ナイフの加工装

置］の事案は、特許権者が侵害訴訟と並行して訂正審判の請求とその取り下げを 4 回繰り返した

ところ、無効の抗弁を容れて侵害を否定した原判決に対して上告と上告受理の申立てをなした後

になされた 5 回目の訂正審判請求に対して訂正審決が下され、それが確定したというものであっ

た。このような事案の下、最高裁は、侵害訴訟の第一審の段階で当該特許に無効理由があること

が明らかであると判断されていたために、少なくとも第一審の判決の後の原審の段階では訂正の

再抗弁をなしえたのであり、このことと、一年以上に及ぶ原審の審理期間中に 2 度にわたって訂

正審判請求とその取り下げを繰り返したことを斟酌して、上告審の段階で訂正審決の確定を主張

することは、原審において早い段階で提出すべきであった対抗主張を原判決言い渡し後に提出す

ることに等しく、ゆえに本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであって、

特許法 104条の 3の趣旨に照らし許されない旨、判示していた15。 

このナイフの加工装置事件の最高裁判決と対比すると、原告特許権者は複数回、訂正審判請求

とその取り下げを繰り返したわけではない。しかも、本件で被疑侵害者である被告が確定訂正審

決にかかる訂正審判請求がその治癒を目的とした無効の理由を主張したのは、控訴審である原審

の段階であった。ナイフの加工装置事件のように、第一審から無効が主張され、それに対して特

許権者に不利となる無効の判断がいったん裁判所によって下されており、それがゆえに特許権者

のほうで訂正に訴えるという対抗措置をとる必要性が高まっているという事情は本件には存在し

ないのである。このようにナイフの加工装置事件と本件とでは事案に大きな隔たりがある。前掲

最判［ナイフの加工装置］は、別に当該事件における事情がなければ特許法 104条の 3第 2項の

制限の趣旨が適用されることはないと判示したわけではないが、少なくとも同最判の射程16は本件

の事案には及ばないものといわざるを得ない。 

そこで重要となってくるのが、特許法 104条の 4である。同条は 2011年特許法改正により導入

された規定であり、前掲最判［ナイフの加工装置］の時点では存在していなかった。そして、侵

害訴訟における請求棄却判決が確定後に、訂正審決が確定してもその事実を再審で主張すること

が制限されるのであれば、侵害訴訟における請求棄却が確定前に上告審に係属している段階でも、

同様にその事実を上告審で主張して原判決の判断を争うことは許されないのではないか、という

ことが、前掲最判［ナイフの加工装置］では判断されなかった事情として新たに問題とされるこ

とになる17。この点に関し、特許法 104条の 4新設後の学説では、上告審の段階で特許に関する審

決（請求棄却判決後の訂正審決確定に関するものに限らない）が確定した場合、原判決の判断を

争うことはおよそ認められないとする否定説18と、場合によっては原判決の破棄理由となりうると

する意味での肯定説19に分かれていた。 

本判決は、事実審の口頭弁論終結時までに特許権者が訂正の再抗弁を主張しなかった場合に、

その後に訂正審決が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、「特段の事情のない限り」
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許されないと判示する。例外的にではあるが、「特段の事情」のある場合には原判決が破棄される

ことを認める点で、肯定説に分類しうる。たしかに、特許法 104条の 4はその文言上、再審にお

ける主張制限のみを扱っており、上告審における主張制限には言及していない20。そして、肯定説

が主張するように、上告審の段階では特許権者の請求を棄却する判決が確定しているわけではな

く、ゆえに、侵害を否定した判決に対する信頼が醸成される程度には、確定判決が存在する再審

の場面とは質的な違いがあるのだから、特許法 104条の 4の文言上の帰結には一定の合理性が認

められる。ゆえに解釈論としては一律否定説を採用することは困難であると思われる。 

とはいうものの、再審が原則として許容されていた前掲最判［ナイフの加工装置］の時代とは

異なり、再審における主張を制限する特許法 104条の 4が存在する 2011年改正法の下では、特許

法 104条の 3第 3項における「審理を不当に遅延させる目的」の解釈に関しても、法解釈におけ

るインテグリィティ21という観点からは異なった運用を導きうる。特許法 104条の 3の趣旨に加え

て特許法 104条の 4の趣旨も照合して、前掲最判［ナイフの加工装置］が扱わなかった事案につ

いても、「特段の事情」がないとして原判決の判断を争うことを遮断する本判決の論法22は、論理

としてはありえないわけではないと考える。 

 

４ 本件で「特段の事情」を認めなかったことの当否 

 

そうなってくると、本判決の当否は最終的に、本件事案の下で「特段の事情」を認めなかった

ことがはたして妥当であったのかというところにかかってくることになる。 

この点に関し、本判決は、本件では、問題の無効の主張に対して訂正請求や訂正審判請求をな

す機会が原告特許権者には法律上与えられていなかったのであるが、本件事情の下ではそもそも

訂正の再抗弁をなすために訂正や訂正審判を請求する必要はなかったということを理由に、訂正

の再抗弁を主張しなかったことにやむを得ないと認められる特段の事情は存在しないと帰結して

いる。 

たしかに、かねてより訂正の再抗弁をなすのに訂正請求や訂正審判を請求している必要はない

場合があるという見解が有力に唱えられており23、特に 2011年改正により、前述したように、訂

正請求等をなしうる時期が無効審判が請求されている場合には著しく限定されるようになって以

降、その勢いを増している24。裁判例でもその理を明言するものが、本件の原判決の以前から現れ

ていた。それが、知財高判平成 26.9.17 判時 2247 号 103 頁〔Westlaw Japan 文献番号

2014WLJPCA09179005〕［共焦点分光分析］である。同判決は、一般論として、訂正の再抗弁を主張

するためには適法な訂正請求等を行っていることが必要であると解されるが、それが法律上困難

である場合には、「公平の観点から、その事情を個別に考慮して」、訂正請求等の要否を決すべき

であると判示していたのである25。 

ただし、共焦点分光分析事件の事案は、第一審の段階で被疑侵害者である被告から無効の抗弁

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I4ccb00404bdf11e4835b010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I4ccb00404bdf11e4835b010000000000&from-delivery=true
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が主張され、特許権者である原告からそれに対抗する（本件で新たに提出しようとしている訂正

とは別の訂正を目的とする）訂正審判請求がなされ、それを認める訂正審決が下されている。そ

の後、被告は無効審判を請求したが、無効不成立審決が下され、その取消訴訟事件が知財高裁の

同一部に係属した。その後、侵害訴訟において第一審判決（東京地判平成 25.8.30平成 22（ワ）

42637〔Westlaw Japan 文献番号 2013WLJPCA08309001〕［共焦点分光分析］が下され、無効の抗弁

が認められ、原告特許権者の請求は棄却された。これに対し、原告特許権者が控訴するとともに、

訂正の再抗弁を主張した、という事案であった。 

このような事情の下では、控訴審の段階では無効審判にかかる事件が審決取消訴訟に係属中で

あるから、原告特許権者としては、法律上、訂正請求や訂正審判請求をなしえない状態にある。

それにも関わらず、前掲知財高判［共焦点分光分析］は、訂正の再抗弁を認めなかった。なぜな

らば、本件訂正の再抗弁が治癒しようとする無効理由は、原審の段階で被告からすでに主張され

ている無効理由であり、その時点で原告特許権者としては本件訂正の再抗弁にかかる訂正請求等

をなしうる機会があった（にも関わらず、別の訂正請求等をなしている）という事情が重視され

たのである26。 

しかし、訂正請求等は、たとえば請求項の削除や請求範囲の減縮を目的とする訂正であれば、

訂正により特許の技術的範囲の一部を自ら保護範囲から外すことを意味するばかりでなく、一般

的に訂正に瑕疵があった場合には、特許自体の無効を招来するという新たな火種を抱えることに

なる（特許法 123条 1項 8号）。この事件のように、特許庁によって無効不成立審決が下されてい

る状況では、あえて自ら訂正請求等をなすという手段に訴えなかった特許権者の行動を一概に非

合理であると決めつけることはできないはずである27。 

じつは、同事件に関しては、同日付けで、無効成立審決に対する審決取消訴訟が同一部によっ

て下されており（知財高判平成平成 26.9.17 平成 25（行ケ）10227〔Westlaw Japan 文献番号

2014WLJPCA09179003〕［共焦点分光分析Ⅱ］）、そこでの結論は無効にされるべきものと認められる

ことを理由とする無効不成立取消判決であった。両事件を担当した清水節裁判長は、こうした本

件の特殊事情を指摘しつつ、原告特許権者としては侵害訴訟にかかる本件判決（前掲知財高判［共

焦点分光分析］）については上告等をなしつつ、審決取消訴訟事件の判決（前掲知財高判［共焦点

分光分析Ⅱ］）に対しては上告等をなすことなく確定させるという方策があることを指摘する。そ

うすれば、後者の無効審判事件は特許庁に戻されるから、そこで本件訂正の再抗弁による訂正請

求をなしたうえで、それを侵害訴訟のほうの最高裁に上申すれば、「場合によっては」侵害事件も

破棄差戻しとなる可能性があるというのである（実際には両事件とも上告等がなされなかったよ

しである） 28。 

しかし、本最高裁判決は、訂正請求等を法律上なしえない場合には訂正の再抗弁をなしえたと

いう解釈を採用することで、本件において事実審の口頭弁論終結時後の訂正審決の確定という事

情を斟酌して原判決を破棄することを否定した。前掲知財高判［共焦点分光分析］との事案の違

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ifaf53a50294e11e3a9de010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Idd3f8f1047cf11e4a747010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Idd3f8f1047cf11e4a747010000000000&from-delivery=true
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いとして、共焦点分光分析事件では特許権者には一時期（被告から侵害訴訟において無効の抗弁

が主張されてから、被告から別件の無効審判請求がなされるまでの間、あるいは無効審判事件が

特許庁に係属している間の一定時期）、訂正審判請求や訂正請求をなしえた時期があったのに対

し、本件ではそれに対応する時期はなかったということを指摘しうる。したがって、厳密には、

本判決の射程は共焦点分光分析事件のような事案には及んでいないといわざるを得ないのかもし

れない29。しかし、無効の抗弁に対抗する形で訂正請求等をなしうる時期がなかったにも関わらず、

訂正審決確定を理由として原判決を破棄することを否定する本判決が、共焦点分光分析事件のよ

うに一時期、訂正請求等をなしうる時期があった場合に、訂正審決確定を理由として原判決を破

棄することを認めるとは思えない30。 

本件についてみても、本件の確定訂正審決によって治癒が期待される無効理由が被告被疑侵害

者から主張されたのは控訴審に入ってからであり、原告特許権者にとって不利な公権的な判断を

下したのは原判決が初めてであった。かりに、本件と異なり、第一審判決が当該無効事由に基づ

く無効の抗弁を容れていたり、あるいは、当該無効事由に基づく無効審判が別途請求され、そこ

で無効を認める審決や判決が下されていたりしたという事情があるのであれば、特許権者に訂正

の再抗弁を主張することを望んでも、不合理な行動を期待するということにはならないように思

われる。しかし、本件のように、初めての公権的な判断がなされたのが控訴審判決であったとい

う場合には、対応がその後になったからといって、不当に訴訟を遅延させたとまで断じることに

は疑問を覚えるものがある。 

しかし、他方で本判決を擁護するのであれば、上告や上告受理申立ての中で訂正の再抗弁が初

めて主張されたとしても、訂正を認める審決の確定という顕著な事実がない段階では、事実審で

はない上告審にその子細を吟味することを求めるわけにはいかない。そして、2011年改正特許法

104条の 4第 3号、特許法施行令附則 8条 2号の下では、かりに控訴審判決が当該無効事由に関

する初の公権的判断であったとしても、訂正審決が確定する前に上告棄却や上告受理申立てが却

下されることにより控訴審判決が確定してしまえば、請求棄却判決確定後の訂正審決確定を再審

事由に該当するという立場の下でも、もはや再審により控訴審判決を争うことは許されない31。そ

うすると、特許法 104条の 4が制定される前はいざしらず32、同条の制定後は、控訴審判決の判断

に対して訂正の再抗弁によりその是非を争う機会が法的に保障されているとはいいがたく、たま

さか訂正審決が上告審係属中に確定したからといって、それを理由として原判決を見直す機会を

法的に保障する必要はないのではないか、と考えることができるように思われる33。そうだとする

と、先に本稿がかかげた疑問は、立法論的な当否の問題として、本判決ではなく、むしろ特許法

104条の 4に向けられるべきものだということになろう。 

ただし、少なくとも本件に関しては、訂正請求等を不要とする場合があることを認める前掲知

財高判［共焦点分光分析］のような裁判例が登場したばかりで、まだそのような法理の帰趨や要

件論も定まっていない原審の段階で原告に訂正の再抗弁をなしておくことを要求するのは、難き



   

© 2018 Westlaw Japan K.K., all rights reserved 13 

を強いるものであるように思われる。「法の不知は許さず」という格言の一適用場面ということな

のかもしれないが、そうだとすれば、いささか杓子定規に過ぎるのではあるまいか。当該法理の

形成が未だ萌芽期にあったという本件限りの特殊事情を指摘して例外的に「やむを得ない」特段

の事情があるとして原告を救済する判断をなすことも選択肢の一つとして視野に入れて然るべき

であったろう。 

 

５ 訂正の再抗弁を主張するために訂正請求や訂正審判を請求する必要があるのか 

 

ところで、より根本的な問題として、そもそも訂正の再抗弁なるものを主張するために、訂正

請求や訂正審判を請求していなければならないものなのだろうか。 

本件は、理由中の判断において、法律的に訂正請求等をなし得ない場合には、訂正請求等をな

すことなく訂正の再抗弁を認めたわけであるが、そのような制約がない場合には原則に帰って訂

正請求等をなしておく必要があることは前提としているように読める34。 

本判決は、その理由を詳らかにしないが、従来、学説では、以下のような理由が述べられてい

た。 

第一に、裁判例においては、一般に訂正の再抗弁が認められるためには、①問題の請求項につ

いて訂正請求ないし訂正審判請求がなされたこと、②当該訂正が特許法 126 条の訂正要件を満た

すこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消するこ

と、④被疑侵害製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することが必要となると理解されている

が35（東京地判平成 19.2.27 判タ 1253 号 241 頁〔Westlaw Japan 文献番号 2007WLJPCA02270006〕

［多関節搬送装置］、①と②を合わせて、当該請求項について適法な訂正請求ないし訂正審判請求

がなされたことと整理するものとして、東京地判平成 20.11.28平成 18（ワ）20790〔Westlaw Japan

文献番号 2008WLJPCA11289001〕［現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型］）、このうち

③と④の要件の存否を判断するためには、訂正後のクレーム等の内容を一義的に確定することが

必要となる、ということが説かれている36。しかし、実際に訂正請求等がなされなくとも、特許権

者がいかなる訂正を予定しているのかを具体的に主張するのであれば、審理の対象を失うなどと

いうことにはならないはずであり37、逆に特許権者がどのような訂正をなすのかということを具体

的に主張しないために、無効理由が解消されるか否かということや、訂正後の被疑侵害製品の技

術的範囲への属否について心証がとれないのであれば、それを理由に特許権者の請求を棄却すれ

ば足りるのだから、この理由は決め手にはならない38。 

第二に、訂正請求等がなされることなく訂正の再抗弁を認めると、対外的には従前の訂正前の

特許請求の範囲のままの特許権が残存し、訴訟でのみ認められる訂正後の特許請求範囲との関係

が第三者からみて複雑になる、という理由も掲げられている39。しかし、訂正請求等がなされたと

しても、訂正を認める審決等の確定を要件としない限り、訂正が取り下げられたり、訂正の許否

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=If2fd30d0201e11ddaa7b010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I7b86d6b0cc2a11dda003010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I7b86d6b0cc2a11dda003010000000000&from-delivery=true
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に関する判断が侵害訴訟の裁判所と後の審決等とで異なったりした場合には、結局、この見解が

懸念するような事態が現出することは防げない。学説の中には、訂正審決の確定まで要求する見

解もあるが40、そこまで徹底するものは少ない。特許権者に酷と考えられているのだろうが、逆に

第二の理由が必然的なものでないことを物語る41。そして、本判決もそうであったように、法律上、

訂正請求等をなしえない場合などに訂正請求等をなすことなく訂正の再抗弁を認める見解の下で

は、なおさらそれが妥当する。訂正の再抗弁が対抗しようとしている無効の抗弁に関しては無効

審判を請求することは必要であるとは解されていないのだから、訴訟の内と外とで特許の有効無

効が分かれうる事態は容認されているのであって、なにゆえ訂正に限ってそのような事態を懸念

しなければならないのか、よく分からないところがある42。 

他方、訂正請求や訂正審判請求は、無効理由の解消を目的とするものではあるとしても、たと

えば請求項の削除や請求範囲の減縮を目的とする訂正であれば、訂正により特許の技術的範囲の

一部を自ら保護範囲から外すことを意味する。さらに、訂正に瑕疵があった場合には、現在の法

制度下では、訂正が無効となるのではなく、特許自体が無効となるのだから（特許法 123条 1項

8号）、訂正請求等をなすことには、新たな無効事由を抱えるというリスクが必然的に随伴する。 

以上のように、訂正請求等を要求することに確固たる理由があるとまではいいがたい反面、少

なからざるリスクを伴う訂正請求等を、その必要があるか否か不明の段階で特許権者に強制する

ことに合理性を見出すことは困難である。結論として、訂正の再抗弁をなすに際して、訂正請求

等をしておくことは不要であると考える43。特許権者としては、かりに無効が認められるのであれ

ば、このような訂正をなす用意があるという仮定的な形での訂正の主張に基づいた訂正の再抗弁

を主張しうる、と解される。 

 

６ 本判決の射程 

 

本判決は、本件の事情の下で、訂正の再抗弁を主張しなかったことにやむを得ないといえる特

段の事情はなく、ゆえに事実審の口頭弁論終結時以後の訂正審決の確定という事実をもって原判

決の判断を争うことは許されない、と判示している。その射程はどのような事案に及ぶのであろ

うか。 

 

（１）直線の争点である、事実審口頭弁論終結時後の確定訂正審決を顧慮しうる場合について 

 

本判決は、訂正の再抗弁を主張しなかったことについて「やむを得ないといえる特段の事情」

がない限り、基準時後の確定訂正審決を斟酌することは許されないと判示している。いかなる場

合に「やむを得ない」とされる特段の事情があるといえるのだろうか。 

本件は、控訴審段階で初めて被告から提出された無効事由に対応するための訂正の再抗弁が扱
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われた事案であったから、被疑侵害者側の無効の抗弁の提出時期が遅かったことを理由として「や

むを得ない」と判断されるべき事例が現れることはほとんどないのではないかと推察される。被

疑侵害者側の無効の抗弁が、本件よりさらに遅く、控訴審がかなり進んだ段階で提出された場合

には、原審の段階で無効の抗弁は却下されるはずであり（特許法 104条の 3第 2項）、逆に、原審

が無効の抗弁の提出を容れた場合には、通常は、そこで特許権者の側に反論の機会が与えられる

のであるから、本判決の判旨の枠組みの下では、そこで訂正の再抗弁を主張する機会があったと

評価されるように思われるからである。 

ちなみに、本判決の事案は、本件の確定訂正審決にかかる訂正審判請求が治癒することを目的

とした無効事由とは別個の無効事由に関して別件の無効審判にかかる取消訴訟が係属していたた

めに事実審口頭弁論終結時までに訂正請求等をなしえなかった場合というものである。しかし、

別件の審判で扱われていたものが本件確定訂正審決にかかる訂正が治癒を狙っていた無効事由で

あった場合には、なおさら当該無効審判の段階で訂正請求等をなしえたのであるから、厳密な意

味で本判決の射程が及ぶか否かはともかく、本件の事案で確定訂正審決により原判決の判断を争

うことを認めないのであれば、そのような事案でも原判決の判断を争うことを認めないというこ

とになろう。 

本判決は、このような本件の事案をして、訂正請求等をすることが「法律上できなかった」場

合と位置付けて当てはめを行っている。共有にかかる特許で他の共有者が訂正に協力しない場合

（特許法 132条 3項・134条の 2第 9項・120条の 5第 9項）や、実施権者が訂正に対して承諾を

与えない場合（特許法 127条・134条の 2第 9項・120条の 5第 9項）44にも訂正請求等をなすこ

とはできないが、これらは「法律上できなかった」ということに該当しないように思われるばか

りでなく、利害状況も異にするから、本判決の射程は及ばないといえよう45。しかし、いずれにせ

よ、他の共有者が協力しないとか、実施権者が承諾を与えないということは特許権者側の関係者

内の事情に過ぎず、その解決を基準時で果たせなかったからといって「やむを得ない」と認める

ことは困難といえよう。 

他方、本判決は、訂正の再抗弁が主張されなかった場合について判示しているに止まり、訂正

の再抗弁が主張されたが、下級審がこれを容認しなかった場合に、基準事後に当該訂正を認める

審決等が確定したという事案に対しては何ら言及していない。したがって、本判決の射程外の問

題となるが46、特許法 104条の 4第 3号、特許法施行令附則 8条 2号の下では、訂正の再抗弁が主

張されたか否かに関わらず、同一の無効事由を回避するための訂正を認める審決等が確定しても

再審は制限されるのだから47、特許法 104条の 4の趣旨に鑑みるとする本判決の論法の下では、訂

正の再抗弁を主張していた場合でも、やはり基準時後の確定訂正審決により原判決の判断を争う

ことは許されないことになろう48。 

このようにみてくると、本判決の判断と均衡を失したものとならないように判断していく限り、

本判決のいう「特段の事情」が認められる事例は極めて限られたものとなりそうである49。 
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（２）間接的な争点である、訂正の再抗弁を主張するのに訂正請求等をなしておく必要がない

場合について 

 

本判決は、被告が原審で新たな無効の抗弁を主張した時点では、それとは別の無効事由に基づ

く無効審決の取消訴訟が係属していたという事案であった。本件では特許権者には事実審口頭弁

論終結時までに訂正請求等をなしうる機会は一度も与えられていなかった。本判決はそのような

事案に対するものであることを明示して、かかる場合には訂正の再抗弁を主張するためには訂正

請求等をなしておく必要はないと判示したに止まる。したがって、本件とは異なり、確定訂正審

決が治癒を狙った無効事由に基づく無効審判が請求されていたり、あるいは、被疑侵害者が審判

請求をなす前から当該無効事由を侵害訴訟で主張していたり（前掲知財高判［共焦点分光分析］

の事案など）したために、特許権者が一度は訂正請求をなしうる機会があった場合にまで、本件

の射程が及ぶものではない50。とはいうものの、本稿のように、そもそも訂正の再抗弁を主張する

のに訂正請求等をなしておく必要がないと解するのであればともかく、原則必要説に与する場合

には、特許権者がその機会を捉えて訂正請求等をなさなかったために時期を失し、訂正請求等を

なしえなくなった時点で訂正の再抗弁をなしてきた場合にまで訂正請求等を不要とする必要はな

い（特段の事情がある場合には別論が成り立ちうるとしても）、と考える見解が主張される可能性

があることは否めない。 

共有者の協力が得られないとか、実施権者の承諾が得られないために訂正をなしえない場合は

どうか。前述したように、利害状況を異にするこれらの事例には本判決の射程は及ばないと考え

られる。裁判例では、東京地判平成 28.7.13 平成 25（ワ）19418〔Westlaw Japan 文献番号

2016WLJPCA07139006〕［累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ］が、特許権者が別件の無効審判で通常

実施権者の承諾が得られないままに訂正請求をなしていたという事案で、侵害訴訟における訂正

の再抗弁の要件を満たしていないと判示している51。これに対して、学説では、これらの場合に訂

正の再抗弁を許容する見解もある52。しかし、共有者の協力や実施権者の承諾が得られない場合に

は訂正による利益を特許権者に享受させないというのが特許法の判断なのであるから、なにゆえ

訂正の再抗弁の場面でその利益を認める必要があるのか、合理的な理由を見出すことは困難であ

る。これらの場合には訂正の再抗弁もなしえないと解するのが、インテグリィティを伴った法解

釈といえよう53。 

 

７ 今後の課題 

 

以上、検討したように、本判決が下されたことにより、特許権者が事実審口頭弁論終結の時点

までに訂正の再抗弁を主張することなく弁論を終結した場合には、上告審の段階で訂正審決が確

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ia11748606f6011e6b8ac010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ia11748606f6011e6b8ac010000000000&from-delivery=true
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定したとしても、よほどの事情がなければ、それを理由に原判決の判断を争うことは困難となっ

た。さらに、（特許権者の請求を棄却する判決の確定後に訂正を認める審決が確定することが再審

事由に該当するのかということに関しては、前述したように争いがあるが、いずれにせよ）特許

法 104条の 4第 3号、特許法施行令附則 8条 2号により再審が制限されることをも合わせると、

特許権者としては、事実審口頭弁論終結の時点までに訂正の抗弁をなしておかない限り、訂正に

依存した無効事由の解消は当該侵害事件に関する限りほぼ期待薄となる。 

しかし、審決取消訴訟の段階での訂正審判請求を認めないこととした 2011年改正法は、その代

わりに、特許権者に訂正の機会を保障するために、審決予告の制度を設けた。すなわち、審決を

するのに熟した場合において審判の請求に理由があると認められるとき等に審判長が当事者等に

審決の予告をする制度を設け（特許法 164条の 2第 1項）、特許権の有効性に関する当該審判合議

体の判断を示し、被請求人には、一定期間内に無効審判のなかで特許請求の範囲、明細書等の訂

正の機会が与えられたのである（特許法 164条の 2第 2項）。本判決によって、侵害訴訟において

も、事実審の口頭弁論終結に訂正の再抗弁に対する失権効が認められるに至った以上、裁判所が

無効の抗弁を理由があると判断する場合には、判決を下す前にその心証を開示し、特許権者に訂

正の再抗弁を主張する機会を保障するべきであろう54。 

 

 

※本稿を作成するに際しては、京都大学の愛知靖之教授からご教示を賜った。記して感謝申し上

げる。 

 

 

 

（掲載日 2018年 1月 11日） 

                             

1 一般に特許法 104条の 3の抗弁は無効の「抗弁」と呼ばれているが、その証明責任が常に被疑侵害者側にあるわ

けではない（参照、時井真「冒認出願及び記載要件に関する証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究 38

号 133～143頁（2012年））。その意味で「抗弁」という用語は不正確であるが、慣用に倣う。 

2 田村善之＝時井真『ロジスティクス 知的財産法Ⅰ特許法』（2012年・信山社）192～195頁の俯瞰を参照。 

3 同号についてはその解釈上、種々の問題があることにつき、参照、田村＝時井/前掲注 2・110～114頁。 

4 その意味については、当該事件を超えて一般的に重要性があるということなのか、それとも当該事件限りでの重

要性であるのかということに関しては、上告制度の目的論（法令解釈の統一か、当事者の救済か）と絡んで争い

がある（高橋宏志『民事訴訟法 下』（第 2版補訂版・2014年・有斐閣）667～678頁）。 

5 再審事由と上告理由、上告受理申立ての理由との関係に関する諸説については、田村＝時井/前掲注 2・712～715

頁、加波眞一「最高裁判所における再審事由の取扱い」民事手続法研究 2号 97～150頁（2006年）を参照。 

6 上告と上告受理申立ての双方がなされていたが、権利上告理由には該当しないので上告は棄却される一方で、上
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告受理申立て事件に関しては、訂正審決の確定という再審事由が生じたことを主張する上申書が提出された日ま

で理由書提出期間を伸長するとの決定と上告受理決定がなされたとのことである（判例時報 1841号 144頁）。

本件に関しても、同様の取扱いがなされたことにつき、大寄麻代［判解］Law & Technology78号 64頁（2018年）。 

7 訂正審決の確定により、無効審決が当然に取り消されるという立場をとるのであれば、あえて前掲最判［窒素ガ

リウム系化合物半導体発光素子］のように原審に差戻しを行う必要はなく、無効審決を取り消す旨、自判し、た

だちに特許庁の審判手続を再開させることが迅速な紛争解決をもたらすであろう。もっとも、無効審決が取り消

されるか否かということは訂正の内容次第であるという立場をとる場合には、異なる取扱いが求められることに

なる。 

8 もっとも、特許権侵害を肯定した原判決の後で無効審決が確定したことが明らかとなった場合には、特許権が消

滅したことは明らかであるから、上告審としてもただちに原判決を破棄することが可能である。しかし、特許権

侵害を肯定した原判決や、特許権侵害を否定した原判決の後で訂正を認める審決等が確定したとしても、それだ

けで必然的に原判決の結論に影響するということになるわけではない。訂正後の特許によっても、結局、保護範

囲に属するという判断や、無効であるという判断に変わりはないことはありうるからである。したがって、法律

審である上告審にとって訂正審決等の確定により原判決の判断に影響を与えることが常に明らかであるとはい

いがたいから、原判決を破棄するか否かということは事案次第であると解すべきであろう。 

9 田村善之［判批］法学協会雑誌 116巻 3号 492頁（1999年）。 

10 ただし、「法令の解釈に関する重要な事項」の意味については前述したように争いがあり（前掲注 4 参照）、

一般的な法令解釈の重要性を意味するという立場の下では、別途、当該問題が一般的に重要であることが必要と

なる。 

11 学説の状況につき、近藤岳［判批］知的財産法政策学研究 27号 201～203頁（2010年）。 

12 その位置付けにつき、近藤/前掲注 11・204～205頁。 

13 当然、論点がありうることは調査官の解説でも意識されている（大寄/前掲注 6・65頁）。 

14 本件は上告審に至ってから訂正審決が確定したという事案であるが、特許法 104条の 3第 2項に依拠する場合

には、審理の不当な遅延を目的としたものであると評価される場合には、訂正の再抗弁ばかりでなく、それによ

って訂正審決が確定したとしてもなおそのことを理由に無効の抗弁に対抗することは許されないと解されるこ

とになる。もっとも、むしろ問題は、本文で次に述べるように、いかなる場合に不当な遅延を目的としていると

認められるのかということのほうである。 

15 同判決の後、控訴審の口頭弁論終結後に訂正審判請求がなされたという事件で、口頭弁論を再開する必要はな

いと判示した判決として、知財高判平成 20.8.28平成 20（ネ）10019〔Westlaw Japan文献番号 2008WLJPCA08289008〕

［不定形耐火物の吹付け施工方法］がある。 

16 参照、近藤/前掲注 11・210～211頁。 

17 ここで、前述したように、侵害訴訟において特許権者の請求を棄却する判決が確定した後で訂正を認める審決

等が確定したという場合に関しては、そもそも再審事由には該当しないという立場を採ったとしても、いずれに

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I36fbb7f07e2c11ddab2c010000000000&from-delivery=true
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せよ再審事由に該当することに争いがない場合、すなわち、特許権侵害訴訟で侵害を認める確定判決の後で無効

審決が確定したという場合に、特許法 104条の 4第 1号が再審において当該事由を主張することを制限している

ことは明らかである。そして、侵害訴訟における判決確定後の無効審決の確定を再審で主張できないのであれば、

やはり侵害訴訟における判決が確定前に上告審に係属している段階でも、同様に無効審決の確定を主張すること

はできないという解釈が導かれる可能性があり、それが、ひいては、無効審決と対抗関係にある訂正審決の確定

の上告審における主張の可否という問題にも及ぶことになる。 

18 中島基至「無効論」髙部眞規子編『特許訴訟の実務』（第 2版・2017年・商事法務）156～157頁、侵害訴訟に

おける特許権者の請求棄却判決後の訂正審決の確定を扱ったものではなく、請求認容判決後の上告審段階におけ

る無効審決と訂正審決の確定に関するが、三村量一「平成 23年改正特許法の下における特許関係訴訟の在り方」

日本工業所有権法学会年報 35号 209～210頁（2012年）、無効の抗弁と無効審決の確定に関するが、髙部眞規子

「平成 23年特許法改正後の裁判実務」Law & Technology 53号 26頁（2011年）、飯村敏明「平成 23年度特許

法等改正が民事訴訟実務に与える影響について―再審制限を中心として―」民事訴訟雑誌 59号 105頁（2013年）。 

19 八木貴美子「再審の制限」牧野利秋等編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ 特許法・実用新案法（2）意匠法、商標法 不

正競争防止法』（2014年・青林書院）89～90頁、柴田義明［判批］中山信弘等編『特許判例百選』（第 4版・2012

年・有斐閣）103頁、茶園成樹編『特許法』（第 2版・2017年）280頁。 

20 大寄/前掲注 6・65頁は、その理由の一つとして、2011年改正の際に、上告審係属中に生じた事由の取扱いにつ

いても議論がなされたにも関わらず、裁判所の個別的な対応に委ねるべきとして立法的対応を見送った、産業構

造審議会知的財産政策部会『特許制度に関する法制的な課題について』（2011年）29～30頁

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/housei_kadai.pdf（特許庁ウェブ

サイト）を援用する。 

21 ロナルド・ドゥウォーキン（小林公訳）『法の帝国』（1995年・未來社）93～99・353～363頁。その評価とし

て、参照、内田貴「探訪『法の帝国』―Ronald Dworkin、LAW’S EMPIREと法解釈学（1）」法学協会雑誌 105巻

3号 233～235・246～253頁（1988年）、尾﨑一郎「トートロジーとしての法（学）?－法のインテグリティと多

元分散型統御」新世代法政策学研究 3号 194～213頁（2009年）。 

22 その位置付けにつき、大寄/前掲注 6・67頁を参照。 

23 鈴木將文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防―特許権者による訂正の主張に焦点を当てて―」

名古屋大学法政論集 227号 128～129頁（2008年）。 

24 髙部眞規子「特許無効の抗弁」牧野利秋等編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ 知財高裁歴代所長座談会、特許法・実

用新案法（1）』（2014年・青林書院）432頁（ただし、事実審口頭弁論終結時までに実際に請求することを要

するとしている）、清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント 69巻 3号 87頁（2016

年）、その他、松葉栄治「訂正の再抗弁」小泉直樹＝末吉亙・実務に効く知的財産判例精選（2014年・有斐閣）

73～74頁が掲げる諸文献を参照。 

25 本件の原判決後に下されたものであるが、知財高判平成 29.3.14平成 28（ネ）10100〔Westlaw Japan文献番号

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_seido_menu/housei_kadai.pdf
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=Ia1989ba010a911e7b9eb010000000000&from-delivery=true
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2017WLJPCA03149004〕［魚釣用電動リール］も、訂正請求がなされている事案なので傍論ではあるが、法律上、

訂正請求等ができないことに加えて、訂正請求等ができる時期には必ずそのような訂正を請求する予定である旨

の主張がなされる場合には、訂正の再抗弁を認める旨を説いている。前掲知財高判［共焦点分光分析］の判文に

存在した、個別的に事情を勘案することに対応する文言はなく、より定型的に判断する趣旨であるように読める

（事案の解決としては、主張されている訂正によっても無効理由は解消しないとして訂正の再抗弁を退けてい

る）。 

26 裁判所は、より具体的に本件の訂正の再抗弁にかかる訂正の内容を検討し、控訴審に至るまで当該訂正をする

ことが困難であったとは伺われないと判断している。 

27 三村淳一［判批］判例時報 2274号 173頁（2016年）。両論併記であり、中立的な立場からの論述であるが、前

田健［判批］ジュリスト 1479号 274頁（2015年）。 

28 清水/前掲注 24・88～89頁。 

しかし、そのような方策では、上告審係属中に訂正審決が確定する保障はなく（さらにいえば、かりに訂正審

決が確定したとしても、上告を受理するか否かが上告審の裁量にかかる以上、本判決が具現するように、確定訂

正審決を理由に上告審が上告を受理することが必然的に保障されているわけでもなく）、ゆえに特許権者の手続

保障としては不十分であるといえる。したがって、審決取消訴訟と侵害訴訟が並行して進行する事案では、同一

特許に関する審決取消訴訟と侵害訴訟とは知財高裁の同一部に係属させるという現在の運用を前提としたうえ

で、共焦点分光分析事件における対応と異なり、侵害訴訟と審決取消訴訟の判決を同日に言い渡すことにこだわ

らず、審決取消訴訟に対する判決（共焦点分光分析事件では無効不成立審決を取り消す判決）の言い渡しを先行

させ、事件が特許庁の無効審判手続に移行し、そこでいかなる訂正請求等がなされるかを見極めたうえで、侵害

訴訟の判決をなす方策のほうが合理的である旨が指摘されている（実務的には、むしろ審決取消訴訟に対する判

決を先行させ、いかなる訂正請求等がなされるかを見極めたうえで、侵害訴訟の判決をなす方策が提案されてい

る（東崎賢治＝中野智仁［判批］知財研フォーラム 100号 39～40頁（2015年）、三村/前掲注 27・173頁））。 

これは、訂正の再抗弁をなすのに訂正請求等をなしておく必要があるという制約を前提とするのであれば最善

の提案といえるのかもしれない。もっとも、本稿が後に述べるように、訂正の再抗弁をなすのに訂正請求等をな

しておく必要はないと解したり、あるいは当該時点において無効審判にかかる事件が審決取消訴訟に係属してい

るために訂正請求等をなしえない場合には、（共焦点分光分析事件のように、過去には訂正請求等をなしうる機

会があったとしても）やはり訂正の再抗弁をなすのに訂正請求等をなしておく必要がないという解釈をとること

ができたりするのであれば、むしろ、裁判所が無効の抗弁を認めるという心証を有していることを判決言い渡し

の前に開示し、侵害訴訟において訂正の再抗弁を許容したほうが、特許権者に手続保障を与えつつ、より迅速に

紛争を解決することができるように思われる。 

29 参照、大寄/前掲注 6・69頁。 

30 高林龍［判批］年報知的財産法 2017-2018・30～31頁（日本評論社）。 

31 もっとも、筆者自身は、前述したように、そもそも侵害訴訟において特許権者の請求を棄却する判決の後で訂
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正を認める審決が確定しても再審事由に該当しないと考えているが、ここではその点は脇に置く。 

32 特許権者の請求を棄却する判決確定後の訂正審決確定が再審事由に該当するという立場をとるのであれば、特

許法 104条の 4制定前は、上告審係属中に訂正審決が確定しなかったとしても、将来的に訂正審決が確定すれば、

原判決を争うことはできたのであるから、原告特許権者には訂正審決確定という事由について、その確定時期を

問うことなく、原判決を争う機会が法的に保障されていたと評価しえた。他方、本稿のように請求棄却判決確定

後の訂正審決確定は再審事由に該当しないという立場をとるのであれば、特許法 104条の 4制定の前から、原告

特許権者には訂正審決確定という事由をその確定時期を問わずに主張する機会が法的に保障されていたといい

がたい状況であった。 

33 ただし、このように考えると、やむを得ない事情がある場合に原判決の見直しを認めることにより、特許法 104

条の 4よりも原判決を争う余地を拡げる本判決の一般論のほうが疑問があるということになるが、後述するよう

に、そのような事情が認められることはほとんどないかもしれない。 

34 実際、大寄/前掲注 6・68～69頁は原則必要であるとする見解を前提とした解説となっている。 

35 筆者は、このうち①、④の要件は不要であると考えている。①に関しては後述するが、④に関しては、②と③

が充足されるのであれば、「無効審判により無効にされるべきものと認められる」（特許法 104条の 3第 1項）

わけではなくなるから、それだけで無効の抗弁は否定されると考える（田村＝時井/前掲注 2・104～105頁）。

そのうえで、訂正後に技術的範囲から外れる被疑侵害物件の処理は、公知技術除外説（公知技術の抗弁）、明細

書記載不備の抗弁など、無効理由に即した抗弁で処理すれば足りるというのが筆者の年来の構想である（田村善

之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』（1996年・信山社）

103～118頁、同［判批］同『特許法の理論』（2009年・有斐閣）218～220頁。 

36 清水節＝國分隆文「東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会の

協議事項に関連する諸問題について」判例タイムズ 1301号 95頁（2009年）。鈴木/前掲注 23・127頁も参照。 

37 特許権者から訂正を予定しているとの主張に基づき、訂正の再抗弁の当否を審理した判決として、当該訂正後

の特許発明の構成を被告製品が侵害することを具体的に主張していないことを指摘しつつ、知財高判平成

17.8.30平成 17（ネ）10069〔Westlaw Japan文献番号 2005WLJPCA08300019〕［土木工事用レーザ測定器］（当

該訂正によっても無効理由は治癒しないと判断）、そのような主張が「訂正の再抗弁として十分なものであるか

はさておき」という留保付きであるが、大阪地判平成 24.10.18平成 23（ワ）10712〔Westlaw Japan文献番号

2012WLJPCA10189001〕［通信端末装置、着信履歴表示方法及びプログラム］（主張されている訂正によっても無

効理由は解消しないとする）がある。 

38 愛知靖之『特許権行使の制限法理』（2015年・商事法務）29頁。 

39 清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設樂隆一編・知的財産関係訴訟（リーガル・プログレッシブ・シリーズ 3・

2008年・青林書院）135頁。 

40 そのような見解として、村林隆一［判批］知財ぷりずむ 98号 44頁（2010年）。 

41 原則必要説の下でも、そのことは自認されていた（鈴木/前掲注 23・128頁）。 

https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I6a30f010201f11dd8b71010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I237c6030228311e2b88b010000000000&from-delivery=true
https://go.westlawjapan.com/wljp/app/external/doc?docguid=I237c6030228311e2b88b010000000000&from-delivery=true
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42 参照、岩坪哲［判批］AIPPI52巻 4号 203頁（2007年）。 

43 岩坪/前掲注 42・203頁、若林諒［判批］Law & Technology 43号 116頁（2009年）。前掲最判［加工ナイフ］

事件の泉徳治意見も、不要説に立つことを明言していた。愛知/前掲注 38・29頁も「再考の必要性がある」とす

る。高林/前掲注 30・33頁も、無効の抗弁によって無効事由が多数主張され、無闇と訂正の再抗弁が主張される

ことを防ぐ手続上の工夫（無効事由の数を絞って主張させ、それに対する心証を開示して訂正の機会を与えるな

ど）をなすことを前提に、その場合には訂正請求等は不要であるとする。 

44 なお、特許法 127条に関しては、非独占的通常実施権者には、特許権侵害者に対して自己固有のものとしてで

あれ債権者代位としてであれ、損害賠償や差止めを請求しえないと解されている以上、特許の排他権の範囲に対

して法的保護に値する利益を有していないはずであり、訂正の場面に限ってそれを保護する合理的理由を見出す

ことは困難である。したがって、非独占的通常実施権者には同条によって守られるべき利益がなく、ゆえにその

承諾も不要であると解釈すべきである（田村善之/増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（第 4版・2012年・

有斐閣）511頁、田村＝時井/前掲注 2・260頁、吉田広志［判批］新・判例解説 Watch116号

http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-111161543_tkc.pdf）。 

45 大寄/前掲注 6・69頁。 

46 大寄/前掲注 6・70頁。 

47 参照、田村＝時井/前掲注 2・112～113頁。 

48 結論同旨、大寄/前掲注 6・70頁。 

49 大寄/前掲注 6・68頁は、訂正請求等が不要と解されるべき事案で過誤により訂正の再抗弁を退けたり、新たな

無効の抗弁が主張されたのに直ちに弁論を終結したりしたために、訂正の再抗弁の機会が実質的に保障されたと

はいいがたい事例を想定しうる旨を説く。 

50 大寄/前掲注 6・69頁。 

51 ただし、筆者は、非独占的通常実施権者には特許法 127条で守られるべき利益を欠くから、訂正に際してその

承諾は不要であると考えており（前掲注 44）、その意味で本判決には反対である。 

52 高林/前掲注 30・32頁。 

53 したがって、筆者は訂正の再抗弁を主張するのに訂正請求等をなしておく必要がないという立場をとっている

が、そのこととは無関係に、つまり訂正請求等をなしておく必要があるか否かとは無関係に、この場面では、こ

れらの者の協力や承諾がない以上、訂正を認めるべき利益を特許権者が欠くことを理由に訂正の再抗弁は退けら

れるべきであると考えるものである。 

54 高林/前掲注 30・33頁。 


