
〔判例研究〕 最ー小判平29・7・10〔口頭弁論終結後の訂正審決確定を理由に事実審の判断を争うことの許否〕
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事実審口頭弁論終結後に訂正

審決が確定した旨の主張と紛

争解決の不当遅延 ．
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事案の概要

X (原告・被控訴人・上告人）は、発明の名称

を「シートカッター」とする特許の特許権者であ

る。 Xは、平成25年12月に、 y (被告・控訴人・

被上告人）に対して、本件特許権に基づき、 Yが

販売しているエ具（以下、「Y製品」という）の販

売の差止めおよび損害賠償等を求める本件訴訟を

提起した。

Yは第 1審係属中の平成26年 1月6日に、本件

特許には上記補正について新規事項の追加禁止の

無効理由（特許法123条 1項 1号）、サポート要件

違反・明確性要件違反の無効理由（同項4号）が

あるとして無効審判を請求した。これに対して、

同年 7月15日、 exは訂正を行うことなく）無効審

判請求不成立審決（以下、「別件審決」という）が

下されている。 Yは同年 8月22日に別件審決に対

して審決取消訴訟を提起した。

本件第 1審（東京地判平26・10・30民集71巻 6

号896頁（本誌67号118頁参照））は、 Yが提出し

た上記無効理由を根拠とする無効の抗弁を斥け、

Xの請求を一部認容する判決を下した。これに対

して控訴を行ったYは、同年12月26日、控訴理由

書において、本件特許には新規性（特許法29条 1

項3号）・進歩性欠如の無効理由（同法123条 1項

2号）があるとして、新たな無効の抗弁（以下、

「本件無効の抗弁」という）を提出した。控訴審の

口頭弁論は、平成27年11月に終結したものの、 X

は口頭弁論終結時まで訂正の再抗弁を提出しな

かった。原審（知財高判平27・12・16民集71巻 6

号909頁）は、本件特許が特許法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

を認めて、第 1審判決中のY敗訴部分を取り消し、

Xの請求を棄却した。また、同日、上記別件審決

に対する審決取消訴訟において、請求棄却判決が

下されており（知財高判平27・12・16(平成26年

（行ケ）第10198号））、平成28年 1月 6日までに別

件審決が確定している。

Xは、同年 1月6日、上告・上告受理申立てを

行うとともに、本件特許につき訂正審判を請求し

た（訂正2016-390002)。その後、同年10月4日に

訂正審決が下され、同年10月18日に審決が確定し

た。

2 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、 X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、

民事訴訟法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
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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。
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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清がない限り、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、……X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、 X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……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、 X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X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」。

3 研究

(1) 本判決の意義

本判決は、事実審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、上告審

で、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、特段の事清のない限り、

紛争解決の不当遅延を目的とするものとして許さ

れないとするものである。特許法104条の 4追加

前の最ー小判平20・4・24民集62巻 5号1262頁

（本誌41号122頁参照）〔ナイフの加工装置事件〕で

も同様の判決が下されている。その意味で、特許
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法104条の 4追加後の本判決は同項をも根拠にし

つつ、ナイフの加工装置最判を追認したというこ

ともできる。

しかし、ナイフの加工装置最判は、第 1審判決

（大阪地判平16・10・21(平成13年（ワ）第9403号））

がすでに無効の抗弁を認めて請求棄却判決を下し

ていた点、および、特許権者が 1年以上に及ぶ控

訴審（大阪高判平18・5・31(平成16年（ネ）第3586

号）（本誌33号79頁参照））の審理期間中に 2度に

わたって訂正審判請求とその取下げを繰り返した

点（控訴審口頑弁論終結後にさらに 2度の審判請

求取下げと、 3度の審判請求を行っている）で本

件とは事案を異にする。本件は、ナイフの加工装

置最判とは異なり、本件無効の抗弁が提出されそ

れが認められたのも控訴審段階になって初めての

ことであるとともに、事実審において訂正請求・

訂正審判請求を行うことが法律上できなかったと

いう事清があったにもかかわらず、訂正審決確定

を理由に事実審の判断を争うことはできないとし

たことから、ナイフの加工装置最判の論理をさら

に推し進めたものと評価することもできよう I)。

また、事実審において訂正請求・訂正審判請求

を行うことが法律上できなかったという事情は、

訂正の再抗弁提出の可否にも深く関係するところ

である。本判決は、訂正の再抗弁における訂正審

判請求等の要否について一定の立場を示したもの

でもあり、とりわけ、知財高判平26• 9・17判時

2247号103頁（本誌66号75頁参照）〔共焦点分光分

析事件〕との関係でも重要な意義がある。

なお、そもそも、侵害訴訟における棄却判決確

定後に訂正審決が確定したことが再審事由（民事

訴訟法338条1項8号）にあたるのかについては否

定説も有力であった 2)。ナイフの加工装置最判は

傍論ながら、「民訴法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」と述べて

1) 大寄麻代「本件判解J本誌78号67頁。

いたものの、本判決においてはこの点の判示はな

い。したがって、本稿でも紙幅の都合からこの論

点は扱わない。

(2) 事実審口頭弁論終結後の再審事由を上告

審で糾酌可能か？

（ア） 問題の所在

特許法104条の 4は、侵害訴訟の判決確定後に

無効審決・訂正審決などが確定した場合、再審請

求において審決の確定を主張することができない

と定めている。したがって、侵害訴訟の判決確定

前に無効審決・訂正審決が確定した場合は同法

104条の 4の射程外となる。侵害訴訟の判決確定

前ではあるが事実審口頭弁論が終結した後に当該

事実が生じた旨を主張することは、同条により直

ちには否定されないのである。

そこで、次に、「事実審口頭弁論終結後に（訂正）

審決が確定したことが、再審事由に該当する」と

いう主張を上告審が劃酌して、原判決を破棄す

ることができるのかが問題になる 3)。というのも、

事実審口頭弁論終結後の事情は原則として上告審

で担酌されないと考えられているからである。

（イ） 旧民事訴訟法下の判例

平成 8年改正前の旧民事訴訟法では、上告理由

として、憲法違反（旧民事訴訟法394条）、絶対的

上告理由（同法395条）、判決に影響を及ぼすこと

が明らかな法令違背（同法394条）が列挙され、

これら上告理由がそのまま原判決破棄理由となっ

ていた（同法407条 1項）。このような規定の下、

最高裁判所は、たとえば最三小判昭46·4• 20集

民102号491頁〔濾過機事件〕において、専用実施

権侵害訴訟で請求を棄却した原判決後に無効審決

が確定したという事案で、旧民事訴訟法420条（現

行民事訴訟法338条） 1項8号の再審事由があるも

のとして「右事由は適法な上告理由に当たるもの

というべき」と述べたうえで、破棄自判し、特許

2) 伊藤腱ほか「座談会 司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について（卜）」判タ1162号29頁〔近

脹昌昭発言〕、高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」知財年報2006(別冊 NBL116号） 221頁、笠

井正俊「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」民事訴訟雑誌54号48頁~49頁、岩坪哲「判批」 XBL888号28頁~30頁な

ど。本判決後の論稿として田村善之「本件判批」 ¥¥1,.J判例コラム125号7頁~8頁。

3) 菱田雄郷「判批」特許判例百選〔第 4版〕 154頁~155頁。
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権侵害に基づく請求を棄却している。この判決で

は、どの上告理由にあたるかは明示されていない。

これに対して、最三小判昭60・5・28集民145号

73頁〔電気掃除機事件〕は、実用新案登録無効審

決取消訴訟において、請求を棄却した原判決後に

訂正審決が下されたという事案で、旧民事訴訟法

420条（現行民事訴訟法338条） 1項8号の再審事

由を認めたうえで、「原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これを

破棄し、更に審理を尽くさせるため本件を原審に

差し戻すのが相当である」としている 4)0

このように、絶対的上告理由に該当しない再審

事由（旧民事訴訟法420条（現行民事訴訟法338条）

1項4号から10号まで）も上告理由にあたるとさ

れているところ、どの上告理由にあたるのかを明

示しない判決があるのに対し、判決に影響を及ぼ

すことが明らかな法令違背（旧民事訴訟法394条）

とするものも多かった。しかし、再審事由に該当

することが、いかなる意味・理由で法令違背にあ

たるのかは必ずしも明確ではなかった。

これに対し、民事訴訟法学説上5)は、再審事由

に該当するような事実を証拠として採用したこと

が採証法則違反・経験則違反として法令違背にあ

たるとする見解6)や、法令違背ではなく絶対的上

告理由に該当すると説く見解7)のほか、上告理由

を規定した旧民事訴訟法394条、 395条以外のとこ

ろに根拠を求める見解も有力だった。たとえば、

再審の補充性を定めた旧民事訴訟法420条（現行民

事訴訟法338条） 1項ただし書に根拠を求める見

解8)や、訴訟経済・当事者救済（権利保護の迅速

性確保）という観点に基づき、訴訟法秩序全体か

ら解釈上導かれる特別な上告理由との位置づけを

する見解 9) などである。

（ウ） 現行民事訴訟法下の判例

現行民事訴訟法では、上告理由として、憲法違

反（民事訴訟法312条 1項）、絶対的上告理由（同

条2項）があげられている。また、上告受理申立

て理由（同法318条 1項）として判例違反と重要

事項を含むと認められる法令違反が、原判決破棄

理由として憲法違反・絶対的上告理由（同法325条

1項）と判決に影響を及ぼすことが明らかな法令

違反（同条 2項）がある。このような規定の下で、

最高裁判所は、たとえば、最二小判平15・10・31

集民211号325頁〔窒化ガリウム系化合物半導体発

光素子事件〕において、特許取消決定取消訴訟で

請求を棄却した原判決後に、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

事由を認めたうえで、上告事件については、上告

理由にあたらないことは明らかだとして、決定に

より上告を棄却（民事訴訟法317条 2項）し、上

告受理申立事件においては、上告受理の決定をし

たうえで、「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ったものというべきで

ある」として破棄差戻し（民事訴訟法325条2項）

をしている叫

旧民事訴訟法時代の議論、とりわけ、訴訟経

済・当事者救済（権利保護の迅速性確保）の要請

は、現行民事訴訟法上も引き続き妥当するため、

基本的には同様の処理が行われているといってよ

い。ただし、絶対的上告理由に該当しない再審事

4) 最三小判平 3・3・19民集45巻 3号209頁〔クリップ事件〕は、特許無効審決取消訴訟において、請求を棄却した原判決後に訂正

審決が下されたという事案で同様の判示を行っている。そのほか、最ー小判平 9・7・17民集51巻6号2714号（ボパイ・ネクタイ

事件〕も参照。

5) 以下の民事訴訟法学説の紹介については、現行民事訴訟法下での議論も含め、加波奨ー「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頁以下に多くを負う。

6) 経験則違反とする見解として、小室直人「再審事由と上告理由の関係」小室直人『民事訴訟法論集(rJ1)』183頁。

7) 菊井維大＝村松俊夫『民事訴訟法m〔全訂版〕』 371頁。現行民事訴訟法上のものであるが、新堂（旧説）も、新堂幸司『新民事

訴訟法〔第 4版〕』 866頁までは、「実質上、絶対的上告理由になると解するぺきである」としていた。

8) 兼子ー『民事訴訟法体系』 483頁など。

9) 竹下守夫「判批J法學協会雑誌86巻7号813頁以下など。

10) 最三小判平17•10·18集民218号79頁〔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事件〕は、無効審決

取消訴訟で請求を棄却した原判決後に、訂正審決が確定したという事案で、上告受理申立てに対し同様の処理をしている。
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由（民事訴訟法338条 1項 4号から10号）は上告

理由には該当しない。現行民事訴訟法は「法令違

反」を上告理由から除外しているためである。し

かし、上記再審事由は、それが事実審口頭弁論終

結後の事情であっても、上告受理の申立て理由

（同法318条 1項）にはなるとされる叫さらに、

上記再審事由は、それが事実審口頭弁論終結後の

事情であっても、「判決に影響を及ぼすことが明

らかな法令の違反がある」という破棄理由（民事

訴訟法325条 2項）にあたり、最高裁判所は原判決

の破棄差戻しを行うことができることになる。

(3) 事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定

した旨の主張の可否

（ア） 判決の射程――—訂正の再抗弁の提出

本件で問題となったのは、事実審段階での訂正

の再抗弁の提出それ自体ではなく、上告審段階で

「事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したこ

とが再審事由に該当するため、原判決を破棄すべ

き」との主張を行うことである。そこで、本判決

は特許法104条の 4をもち出すことになった。さ

らに、「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」として、いったん終結した事実審のやり

直しによる紛争解決の遅延を理由にあげているが、

これは事実審段階での訂正の再抗弁には妥当しな

い理由づけである。したがって、厳密には、事実

審段階での訂正の再抗弁の提出には、本判決の射

程は及ばないといえよう。

ただし、特許法104条の 4新設前の事案であり、

同法104条の 3第 2項のみに依拠せざるを得な

かったナイフの加工装置最判では、事実審段階で

の訂正の再抗弁も却下の対象となりうることを認

めるかのような判示を行い12)、また、本判決もこ

の判決を引用している。同項の趣旨が、審理の不

当遅延を防止し、紛争の迅速な解決を図るところ

にあることに鑑みると、一般論としては、上告審

における上記主張のみならず、事実審における訂

正の再抗弁の提出についても、紛争解決の不当遅

延にあたることを理由に却下の対象になりうると

いうこと自体は是認できる13)0 

なお、「事実審で訂正の再抗弁を提出できたの

であるから、上告審で訂正審決確定の事実を主張

するのは紛争解決の不当遅延に当たる」という最

高裁判所の判断は、事実審における訂正の再抗弁

と上告審における訂正審決確定を理由とする主張

との間に同質性があることを前提にしている14¥
訂正の再抗弁提出にあたっては、後述するように

適法な訂正請求・訂正審判請求が行われているこ

とは要求されているものの、訂正審決の確定まで

は不要である15)ため、両主張が完全に同質である

とはいえないものの、訂正により無効理由が解消

すること、被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技

術的範囲に属することという要件が必要となる点

11) 新堂幸司『新民事訴訟法〔第 5版〕』 913頁。ただし、再審事由であれは常に上告受理申立て理由になるとの立場（山本弘「上訴

審手続の現状と展望ー一再審事由を理由とする最高裁に対する上告の可否を中心として」ジュリ 1317号127頁、 129頁~130頁）と、

再審事由を特別視するべきではなく、それが「重要事項を含むと認められる法令違反」にあたるか否かを個別に判断し、これにあ

たると評価された場合に限って上告受理申立て理由になるとする立場がある（加波・前掲〈注 5〉147頁~150頁）。

12) 特許法104条の 3第2項の「規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下『対抗主張』

という。）も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、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れは、却下されることになる」。

13) 知財高判平20・8・28(平成20年（ネ）第10019号）（本誌42号109頁参照）〔不定型耐火物の吹付け施工方法事件〕は、「付言」として、

事実審口頭弁論終結後に行われた訂正審判請求に基づく訂正審決確定を理由に、弁論を再開して、訂正の再抗弁の提出を認めるべ

きかを検討している。その結果、ナイフの加工装置最判を引用しつつ、本件事案の下で再抗弁提出を認めることは紛争解決を著し

く遅延させることになると断じている。

14) 近藤岳「判批」知的財産法政策学研究27号208頁~209頁も参照。

15) 本判決もナイフの加工装置最判も、訂正審決確定前の時点で訂正の再抗弁が提出できることを前提にした判示を行っており、審

決確定を不要とする立場であることがわかる。他方、訂正による対抗主張を、訂正の確定を条件とする予備的請求原因ととらえる

理解もあり得ると説くものもある（若林諒「判批」本誌43号114頁~116頁）。
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は同様であり、主張の実質的内実は共通している

とみてよい。したがって、最高裁判決の射程が直

接及ぶかはともかく、上告審における訂正審決確

定の主張に関する判決の一般論は、事実審におけ

る訂正の再抗弁にもあてはまると考えてよい。

しかし、無効の抗弁の提出とは異なり、訂正の

再抗弁を行うにあたっては、後述するように無効

の抗弁以上に多くの要件が必要とされる点、訂正

はクレームの減縮という重大な結果をもたらすた

め、これを行うにも慎重な検討を要する点、訂正

後のクレームの記載内容を具体的表現により確定

しなければならないという点など、迅速に手続を

行うにもそれなりの困難を伴う。このことに鑑み

ると、たとえ訂正の再抗弁提出に時間を要したと

しても、安易に紛争解決の遅延目的を認めるべき

ではなく、再抗弁や上告審における主張を斥ける

際には慎重な姿勢が求められる16)0 

（イ） 本判決に対する評価

本件は、別件審決取消訴訟の係属により、訂正

審判を請求することができなかった事案である。

平成23年改正により、無効審判が係属したときか

ら審決確定までの間は訂正審判請求ができなくな

る（特許法126条 2項）とともに、訂正請求も審

決取消訴訟提起後は行うことができず（同法134条

の2)、訂正請求等の機会が制限された。本判決

は、このような事情の下では、「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」、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して、紛争解決の

不当遅延を肯定し、上告審での訂正に係る主張を

排斥したのである。

しかし、これまで、訂正の再抗弁の要件として

適法な訂正請求・訂正審判請求が行われているこ

とを求めるのが通説であり、実務上も定着してい

た。「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」という点を述べた最高裁判決は本判決以前

には存在しておらず、このことを初めて明確に述

べた知財高判平26・9・17 〔共焦点分光分析事件〕

が出たのも本件控訴審係属中であり、いまだ判決

に対する評価が固まっていない状況にあった。

確かに、共焦点分光分析事件では、平成23年特

許法改正による訂正機会の限定のほか、「旧特許

法下においても、例えば、特許権侵害訴訟におい

て被告が無効の抗弁を主張するとともに、同内容

の無効審判請求を行った後に、被告が、新たな無

効理由に基づく無効の抗弁を当該侵害訴訟で主張

することが許され、その無効理由については無効

審判請求を提起しないような例外的な場合は、既

存の無効審判請求について訂正請求が許されない

期間内であれば、特許権者において、新たな無効

理由に対応した訂正請求等を行う余地はないこと

になる」としているところ、本件は後者の例外的

事t青にも該当する叫このように本件事案にも直

接あてはまる事情を明示しつつ、「以上のような

法改正経緯及び例外的事情を考慮すると、特許権

者による訂正請求等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察し、適法

な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべ

16) ナイフの加工装置最判は、訂正要件を満たす適法な訂正請求・訂正審判請求を行うのに、 4回にわたる審判請求取下げを要した

事案であるが、このような事案の下でも、紛争解決の不当遅延目的との評価を行うには、もう少し慎重な判断が必要ではなかったか

とする評価が多い（高橋元弘「判批」 iUPPI53巻10号19頁~21頁、岩坪・前掲〈注 2〉30頁~31頁、吉田和彦「判批J法律のひろ

ば62巻 2号66頁~68頁、愛知靖之「判批」速報判例解説4号188頁、重冨貴光「特許権侵害争訟におけるダプル・トラック現象と判

決効」判夕1292号53頁、小島立「判批」平成20年度重判解304頁、鈴木将文「判批」民商法雑誌140巻 3号340頁~342頁、角田政芳

「判批」知財管理61巻 2号224頁~225頁など）。反対、大野聖二「判批」別冊判夕32号（平成22年度主判解） 299頁。

17) 本件においてYは、新規事項追加禁止・サポート要件・明確性要件違反の無効理由については、無効の抗弁を主張するとともに、

同内容の無効審判を請求していた。 Yはその後、新規性・進歩性欠如という新たな無効理由に基づく無効の抗弁を提出したものの、

この無効理由については無効審判請求を行っていない。そして、この新たな無効の抗弁が提出されたのは、別件無効審判請求不成

立審決取消訴訟提起後であり、既存の無効審判請求について訂正請求が許されない期間内であった。

なお、新たな無効の抗弁が提出された平成26年12月26日は、別件無効審判請求不成立審決取消訴訟が提起された同年 8月22日か

ら90日が経過しており、平成23年改正前であっても、訂正審判請求をすることはできなかった。
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き特段の事情が認められるときには、当該要件を

欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべ

きである」と述べていた。このような判示を前提

とする限り、本件でも、共焦点分光分析事件に従

い再抗弁の提出をしておくべきであったと要求し

ても必ずしも不当とはいえないかもしれない18)0 

しかし、訂正請求・訂正審判請求なしでの訂正

の再抗弁を是認する基準が、「事情を個別に考察」

するという必ずしも明確なものではなく、また、

実際に共焦点分光分析事件では訂正請求等を不要

とするまでの事情はなかったとして、訂正の再抗

弁を否定している。このことからすると、共焦点

分光分析事件直後でその評価も定まらない時点で、

この判決に依拠して控訴審段階で訂正の再抗弁を

提出しておくべきであり、それを怠ったことは紛

争解決の不当遅延にあたるとの評価を下すには、

やはりもう少し慎重な判断が必要ではなかっただ

ろうか
19) 20) 

゜本件のような事案ですら、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「青がないと評価されると、実際には

「特段の事情」が認められるケースはほとんどない

ということになろう 21)。というのも、次の(4)でみ

るように、訂正請求等なしに訂正の再抗弁を提出

することが許されるのは、訂正請求等を行うこと

ができなかったことにつき、特許権者に手続遅滞

18) 鈴木将文「本件判批」平成29年度重判解275頁。

など帰責性が認められない場合に限られる。この

ようなケースでは、訂正の再抗弁を提出すること

ができる以上、「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」と評価される。他方、訂正請求等を

行うことができなかったことにつき、特許権者に

手続遅滞など帰責性が認められる場合には、訂正

請求等なしに訂正の再抗弁を提出することは認め

られない。しかし、このような事態に至ったのは

まさに特許権者の不手際によるものであるから、

やはり、「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」と評価されることになるからである22¥

(4) 訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審

判請求の要否

（ア） 問題の所在

従来の裁判例では、訂正の再抗弁を認めるため

の要件として、①適法な訂正請求・訂正審判請求

が行われていること、②訂正により無効理由が解

消すること、③被疑侵害物件が、訂正後の特許発

明の技術的範囲に属することを要求するものが有

カであった23)0 

このうち、①の要件が必要とされる理由につい

て、②の無効理由解消の有無、③の技術的範囲の

属否を判断する前提として、訂正後のクレームの

記載内容を一義的に確定することが特に必要とな

19) 田村・前掲ぐ注 2〉12頁~13頁。吉田広志「本件判批」民商法雑誌154巻3号掲載予定も参照。

20) なお、知財高判平29・3・14(平成28年（ネ）第10100号）（本誌76号105頁参照）し魚釣用電動リール事件）では、「控訴人は、平成28

年 9月8日に原判決が言い渡されると、同月21日控訴を提起した。他方、同月30日には、本件特許 lないし 3に係る各特許無効審判

において、審決の予告がされた。そこで、控訴人は、同年11月10日提出に係る控訴理由書において、訂正の対抗主張を記載した」。

「上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと、より早期に訂正の対抗主張を行うことが望ましかったということはできるも

のの、控訴人が原判決や審決の予告がされたのを受けて、控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し、当審において速やか

に上記主張を提出していることに照らすと、控訴人による訂正の対抗主張の提出が、時機に後れたものであるとまでいうことはで

きない。また、本件における訂正の対抗主張の内容に照らすと、訂正の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させることになる

とも認められない」と判断している。

21) 田村・前掲〈注 2 〉 14頁~15頁、吉田・前掲〈注19〉。大寄•前掲ぐ注 1 〉 68頁注 7 があげる例も現実的なものとはいいがたい。

原悠介「本件判批」知財ぷりずむ15巻180号114頁~115頁も参照。

22) 以上、平井佑希「本件判批」 AIPPI63巻 4号28頁~29頁。

23) 東京地判平19・2・27判夕1253号241頁（本誌36号127頁参照）（多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置事件〕、東京

地判平20・11・28(平成18年（ワ）第20790号）（現像ブレードの製造方法及び現像プレード用金型事件〕、東京地判平21・2・27判時

2082号128頁（本誌45号99頁参照）〔筆記具のクリップ取付装置事件〕、知財高判平21・8・25判時2059号125頁（本誌46号80頁参照）

〔半導体ウェーハ事件〕、東京地判平22・6・24(平成21年（ワ）第3527号等）（液体収納容器事件〕、東京地判平23・7・28民集69巻 4

号941頁〔プラバスタチンナトリウム事件〕、東京地判平26・6・6 (平成23年（ワ）第29178号）（本誌65号110頁参照）〔ネットワーク

ケーム用サーバ装置事件〕など。
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るという点があげられることがあった24)。しかし、

訂正内容を明確に提示し、訂正後のクレームを一

義的に確定する必要性があることに異論はないだ

ろうが、このことを必ずしも現実の訂正請求等を

要求することによって実現する必然性はない。再

抗弁提出にあたって、訂正後のクレーム内容を具

体的に明示することを、端的に要求すれば足り

る％）。あるいは、訂正手続なしに再抗弁を認めた

場合、侵害訴訟内で主張された訂正後のクレーム

と、侵害訴訟外の訂正されないままの従前のク

レーム、あるいは、侵害訴訟内での主張内容とは

異なる形で訂正されたクレームとの関係が複雑に

なり、侵害訴訟も不安定になるという理由があげ

られることもある26)。さらに、無効の抗弁を覆す

には、将来的に訂正が認められ、無効審判によっ

て有効性が脅かされることのないような特許発明

となる一定の保障が必要と論じるものもある27)。

しかし、①の要件を厳格に要求すると、本件の

ように、無効審判の審決確定までは訂正審判請求

ができず、訂正請求も審決取消訴訟係属後は不可

能とされていることが大きな問題となる28)。さら

に、特許権の共有者全員による請求（特許法132条

3項・ 134条の 2第 9項）や、実施権者の承諾（同

法127条・ 134条の 2第 9項）がないがゆえに、訂

正請求等が行えない場合もある29)0 

そもそも、訂正請求等を要求したところで、こ

の請求が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取り下げら

れる可能性は残る。さらに、訂正審判における特

許庁とのやりとりを経て、侵害訴訟と審判で異な

る訂正が行われる可能性もある。そうすると、結

局、侵害訴訟内外でのクレームの一致が常に実現

するわけではない。そこで、①の要件を不要とす

る見解30)や原則として訂正請求等は必要としなが

らも、訂正請求等ができない正当な理由、あるい

は、訂正請求等を実際に行えない特段の事情があ

れば、請求なしに再抗弁の提出を認めるべきとい

う見解31)もある。ダブル・トラックを許容する現

行特許法の下では、「結局、特許法104条の 3の下

では、特許の有効性の判断のみならず、特許発明

の特定についても、当該侵害訴訟限りの判断とし

て行うということが前提とされていると解するほ

かない」 という評価もあったところである32)。

そのような中、共焦点分光分析事件は、原則と

して訂正審判請求等を必要としながらも、「特許

権者による訂正請求等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察し、

適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要と

すべき特段の事清が認められるときには、当該要

件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解

すべきである」と判示した点には大きな意義があ

る（しかし、結論としては、特段の事情は認めら

れなかった）。

ただし、同事件では、「訂正請求等が法律上困難

である場合」にも、それのみで常に訂正請求等な

しに訂正の再抗弁が提出可能となるわけではなく、

「特許権者による訂正請求等が法律上困難である

24) 清水節＝國分隆文「訂促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交換会』の協議事項に関連する

諸問題について」判夕1301号95頁。

25) 愛知靖之『特許権行使の制限法理』 29頁。

26) 清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設業隆一編著『知的財産関係訴訟』 135頁。

27) 清水＝國分・前掲〈注24〉96頁。

28) 晶部慎規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」本誌53号27頁、吉田広志「104条の 3時代のクレイム解釈 ボストキルビ一時

代におけるリパーゼ判決の意義ー一」知財研フォーラム94号13頁なども参照。

29) 鈴木将文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防~ 名古屋

大學法政論集227号128頁。

30) ナイフの加工装置最判における泉徳治裁判官の意見のほか、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ 東京地裁平成15

年（ワ）第25867号平成17年 9月29日判決」 ,UPPI52巻 4号35頁、若林・前掲〈注15〉116頁、本判決後のものであるが、高林龍「本件

判批」年報知的財産法2017-2018 33頁、田村・前掲〈注 2 〉 14頁（ただし、後掲ぐ注42〉を参照）、平井•前掲〈注22〉 21頁-26

頁など。

31) 鈴木・前掲ぐ注29〉128頁以下、清水＝國分・前掲ぐ注24〉96頁。

32) 鈴木・前掲〈注29〉128頁。
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場合には、公平の観点から、その事清を個別に考

察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を

不要とすべき特段の事清が認められるときには、

当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許される」

とされている。すなわち、訂正請求等が法律上困

難であったというだけでは不十分であって、その

ような事態に至った事情を個別に考察した結果、

そのような事態に陥ったことについて特許権者自

身に手続遅滞などの帰責性が認められる場合には、

訂正の再抗弁は許されないことになる。具体的な

あてはめにおいては、この「特段の事清」は非常

に厳格にとらえられているといえよう33¥

（イ） 本判決に対する評価

これに対し、本判決は、「X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……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」と述

べるにとどまっている。「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

……などの……事清」が認められさえすれば、そ

のような事清に至ったのが特許権者の手続遅滞等

によるものであったとしても、訂正請求等を不要

とする趣旨であるかについては少なくとも明言は

されていない。

とはいえ、本件では、別件審決取消訴訟係属中

に、侵害訴訟の控訴審段階で、それまで主張され

ていなかった新たな無効理由に基づく無効の抗弁

が提出されたというケースである。ここではじめ

て無効主張が行われたわけであり、 Xがこのタイ

ミングではじめて訂正による対応をとろうとする

ことにも合理性が認められる34)。訂正がクレーム

の減縮という重要な帰結をもたらすことに鑑みれ

ば、少なくとも、相手方が無効の主張を行うまで

は不必要なクレームの減縮を避けようという特許

権者の判断に帰責性を見出すのは妥当ではない。

Xの対応はあえて主張をぎりぎりまで遅らせると

いう恣意的な行動によるものではなく、訴訟運営

上特に問題とされるべきものではない。

このように、審決取消判決に基づく別件審決確

定まで訂正審判請求を行うことができなかったと

いう事清に至ったことにつき、特許権者Xに帰責

性を認めることはできないと思われる。本判決は、

このような事実関係を前提に、上記判示を行って

いると評価できる35)。したがって、本最高裁判決

の下でも、訂正請求等が行えないタイミングで訂

正の再抗弁を提出しなければならなくなったこと

につき、特許権者の手続遅滞など帰責性が認めら

れる場合には、再抗弁が否定される可能性は残

る
36) 

結果として、現時点から振り返ってみれば、本

件では、控訴審口頭弁論終結前に、「適法な訂正請

求・訂正審判請求を行うこと」なしに訂正の再抗

弁を提出すること自体は可能であったとの評価は

妥当である。しかし、 (3)(イ）で検討したように、共

焦点分光分析事件の判決が出た直後でその評価も

定まらない時点で、この判決に依拠して控訴審段

階で訂正の再抗弁を提出することを怠ったのが紛

争解決の不当遅延にあたるとの評価を下すには、

やはりもう少し慎重な判断が必要ではなかったか

と思われる。

また、本件で問題とされた特許法126条 2項、

33) その評価も含めて、詳細は、前田健「判批」平成26年度重判解275頁、東崎賢治＝中野智仁「判批」知財研フォーラム100号39頁、

三村淳一「判批」判評683号27頁（判時2274号173頁）、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88頁、愛知靖之「判批」新・判例解説¥Yateh20号273頁~276頁などを参照。

34) 田村・前掲〈注 2〉12頁。

35) 大寄・前掲〈注 1〉69頁も、「Xは、自らに帰貨性がない、 Y側の行動に起因する事情により、……訂正審判請求等をすることが

法律上全くできなかったものである」と説く。

36) 平野和宏「本件判批」知財管理68巻 5号646頁。田村・前掲〈注 2〉16頁も参照。
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134条の 2第 1項のような時期的制限以外のケー

スには判旨の射程は及ばずブランクとされている。

すなわち、訂正請求等に他の共有者が応じない、

あるいは、実施権者の承諾が得られないという事

案については、訂正請求等なしに訂正の再抗弁が

提出できるかは、本判決では必ずしも明確にされ

ていないのである37)38)。時期的制限により訂正請

求等を行うことができなかった場合については、

法定の制限が解除されればいつかは訂正請求等を

行うことができるのに対し、実施権者や共有者の

許諾等に関しては、事実上いつまで経っても訂正

請求等ができないことがあり得る点で相違すると

の指摘もある39)。確かに、時期的制限のケースに

ついて特段の事情を認め、訂正の再抗弁を許容し

たとしても、法定の制限が解除された後に訂正請

求等が行われることにより、侵害訴訟内外でのク

レームの一致が達成される可能性は、実施権者や

共有者の許諾等のケースよりは高いとはいえる40)。

しかし、繰り返し述べるとおり、現実の訂正請求

等を要求したところで、この請求が侵害訴訟のロ

頭弁論終結後に取り下げられることなどにより、

侵害訴訟内外でのクレームの一致は常に貫徹され

るわけではない。特許法104条の 3の適用にあ

たって、このような事態がもともと前提とされて

いる以上、訂正請求等を要しない例外的なケース

を限定的に理解する必要性はさほど大きくはない

とはいえないだろうか。もっとも、侵害訴訟にお

いて特許権者の請求が認容された場合、その判決

37) 大寄•前掲〈注 1 〉 69頁。

確定後に無効審決が確定しても、同法104条の 4

により再審事由にあたらないことは前述したとお

りであり、侵害訴訟において訂正の再抗弁を認め

て特許権者の請求を認容してしまうと、実施権者

の許諾を得られないなどの理由で無効審決が確定

したとしても、被疑侵害者は侵害判決を再審で覆

すことはできず、被疑侵害者は実質的に救済され

ないことになる41)。しかし、このような懸念から

訂正請求等を要求したとしても、やはり訂正請求

等が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取り下げられる

場合などには対処できない。具体的にどのような

事情がこの「特段の事情」に該当するかについて

は、さらなる検討を要しよう42)43) 0 

38) 東京地判平28・7・13(平成25年（ワ）第19418号）（本誌74号105頁参照）〔累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件〕は、実施権者の
承諾を得られなかった事案において、訂正の再抗弁を否定している。

39) 高林・前掲〈注30〉32頁。
40) 魚釣用電動リール事件・前掲〈注20〉では、訂正の再抗弁の要件として、「①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（肛孟

請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれをすることができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、
必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範
囲に対象製品が属するとき」という興味深い判示をしている（下線執筆者）。法定の制限が解除されれば必ず訂正請求等を行う予定
である旨の主張を要求するものではあるが、侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに実際に訂正請求等が可能な時機になったにも
かかわらず、特許権者がこれを行わない場合、いったん認めた訂正の再抗弁を否定することになるのであろうか。

41) 吉田広志「判批」新・判例解説Watch参照。
42) なお、田村・前掲〈注2〉22頁注53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」と説く。

43) 筆者の立場については、愛知・ 前掲〈注33〉276頁参照。訂正請求等を行うことができなかったことに対する特許権者の帰貢性の
有無を基準にしている。
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