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判例研究 

 

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の検討－ 
 

田 村 善 之 

 

Ⅰ はじめに1 

 

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2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3。ところが、度重なる改正4を経て、現在（2011

 
1 本稿は、既発表の、田村善之 [判批] WLJ 判例コラム125号 1 ～17頁 (2018年) 

(https://www.westlawjapan.com/column-law/2018/180111/)を元に、その後、公表された

文献等に基づく情報を加えたものである。 

2 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、本判決と (これまでの筆者自身

のものを含めた) 慣用に倣う。 

3 訂正の再抗弁については、本判決のように「再抗弁」として位置付けるか否かを

含めて、裁判例と諸説につき、参照、鈴木將文「特許権者による訂正の主張を巡る

問題」パテント63巻 2 号 (別冊 2 号) 149～156頁 (2010年)。 

4 田村善之＝時井真＝酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法』(2020年・信山

社) 195～197頁の俯瞰を参照。 
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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。 

本稿が取り扱うのは、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［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。これがなぜ、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 8 条 2 号5）、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

 
5 特許法施行令 8 条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＝酒迎・前掲注 4・211～217頁、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211～213頁 (2012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

限を中心に－」民事訴訟雑誌59号101～105頁 (2013年)、渡辺森児「特許権侵害訴訟

における再審主張制限とその射程」民事訴訟雑誌59号 (2013年)、大渕哲也「特許無

効の現状と将来の課題」Law & Technology 別冊 1 号60～68頁 (2015年)。 
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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

ことはやむをえないところがあり、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え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え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 事実 

 

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
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に本件の概要を記す6。 

 

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 

 

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［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［シ

 
6 子細を図示化するものとして、参照、平井祐希 [判批] AIPPI 63巻 4 号320～321頁 

(2018年)。 
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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

り消し、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［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［シートカッタ

ー］） 

 

Ⅲ 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
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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
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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え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）
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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［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 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［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［クリップ］）。また、侵害訴訟においても、前掲最判［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［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［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（このほか、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［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
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の解釈に関する重要な事項」7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8。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［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9。さらに、最判平成17.10.18判時1914号123

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］

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10。 

 
7 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)。 

8 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、

高橋・前掲注 7・712～715頁、同「上告受理と当事者救済機能」『民事紛争と手続理

論の現在』(井上治典追悼・2008年・法律文化社) 291～296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。 

9 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、上告受理申立事件に関しては、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)。

本件においても、上告受理申立理由書において、近く訂正審決が確定する見通しで

ある旨が主張されたうえで、理由書提出期間経過後に訂正審決が確定した旨を伝え

る上申書が提出されたので、同様の取扱いがなされたとのことである (大寄麻代 [判

解] Law & Technology 78号64頁 (2018年)、同 [判解] 法曹時報71巻12号2800頁 (2019

年))。 

10 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
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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らかであるならば11、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

しての機能を超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

ることにしたほうが、訴訟経済に資する12。また、当該事由が再審事由と

して主張することが許されないものであったとしても、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13、判決に影響を及ぼ

 

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。 

11 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。 

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

13 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

 



シートカッター事件最判の検討(田村) 

知的財産法政策学研究 Vol.57(2020) 133 

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14。 

裁判例では、最判平成20.4.24民集62巻 5 号1262頁［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15。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、

 

いがあり (前述注 7 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。 

14 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)。 

15 その位置付けにつき、近藤／前掲注14・204～205頁。 
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侵害が否定されることもありうる。それにもかかわらず、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。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え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ができよう16。 

 

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え

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

 
16 大寄／前掲注 9 曹時2791頁。 
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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])17。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下げ

 
17 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。 
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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かかる紛争

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18。 

このナイフの加工装置事件の最高裁判決と対比すると、本件の原告特許

権者は複数回、訂正審判請求とその取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19は本件の事案には

及ばないものといわざるをえない。 

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20。

 
18 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 [不定形耐火物の吹付け施工方法] がある。 

19 参照、近藤／前掲注14・210～211頁。 

20 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

 



シートカッター事件最判の検討(田村) 

知的財産法政策学研究 Vol.57(2020) 137 

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21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22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」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

 

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とったとしても、いずれに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。 

21 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／前掲注 5・209・210頁、請求認容判決後の上告審段階における

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) (請求棄却判決後の上告審段階における訂正審決の確

定に関しては含みを残す)、上告審段階における無効審決の確定に関するが、飯村／

前掲注 5・105頁。 

22 八木貴美子「再審の制限」牧野利秋ほか編『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] 中山信弘ほか編『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・有斐閣・2017年) 280頁。 
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には言及していない23。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

テグリティ24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25は、論理としてはありえ

ないわけではないと考える26。 

 

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

 
23 2011年改正の際には、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

れたが、立法的対応が見送られている(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/resources/ 

shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/index/housei_kadai.pdf)。 

24 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。その紹介として、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)、

田村善之「知的財産法学の課題－旅の途中－」知的財産法政策学研究51号36～38頁 

(2018年) [同『知財の理論』(2019年・有斐閣) 所収479～482頁]。 

25 その位置付けにつき、大寄／前掲注 9 L&T 67頁、同／前掲注 9 曹時2791～2793

頁を参照。 

26 渡辺森児 [判批] 私法判例リマークス58号121頁 (2019年)、前田健 [判批] 判例時報

2383号164頁 (2018年)。 
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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え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27、

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28。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

［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29。 

 
27 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)、同／

前掲注 3・158頁。 

28 髙部眞規子「特許無効の抗弁」牧野利秋ほか編『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＝末吉亙編『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。 

29 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 

[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
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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［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。それにもかかわらず、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（にもかか

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30。 

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

 

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)。 

30 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うかがわれないと判断して

いる。 
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できないはずである31。 

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26.9.17平成25(行

ケ)10227［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)32。 

 
31 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)。 

32 清水／前掲注28・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、事件を特許庁の無効審判手続に移行させ、

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 (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31・173頁、𠮷田広志 [判批] 民

商法雑誌154巻 3 号505～506頁 (2018年))。 

最後の提案は、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策といえるのかもしれない。もっとも、本稿
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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

ないといわざるをえないのかもしれない33。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かかわらず、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34。 

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

 

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 (同旨、東崎賢治 [判批] 小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』(第 5 版・2019

年・有斐閣) 43頁)。 

33 参照、大寄／前掲注 9 L&T 69頁、同／前掲注 9 曹時2799・2807頁。 

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

なか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 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が再審事由に該当す

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35。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36、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

 
35 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。 

36 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。 
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に思われる37。そうだとすると、先に本稿が掲げた疑問は、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、難きを強い

るものであるように思われる38。「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39。 

 

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えない場合

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

 
37 ただし、このように考えると、やむをえ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。 

38 平井／前掲注 6・337頁、𠮷田／前掲注32・504～505頁。渡辺／前掲注26・121頁

も参照。これに対して、鈴木將文 [判批] ジュリスト1518号275頁 (2018年) は、本件

の控訴審判決の段階で、前掲知財高判[共焦点分光分析]が存在していたことを理由

に、原告に訂正の再抗弁を期待しても酷とはいえないとする。しかし、過渡期とい

うよりは萌芽期の一裁判例に過ぎず、しかも具体的には訂正の再抗弁を許さない結

論をとったものに過ぎないことも考慮すべきではなかろうか。 

39 参照、平井／前掲注 6・337頁。 
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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40。 

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41（東京地判平成19.2.27判タ1253号241頁［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［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42。

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43、逆に特許権者がどのような訂正を

 
40 参照、大寄／前掲注 9 曹時2798頁。 

41 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。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)。 

42 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27・127頁、同／前掲注 3・157頁も参照。 

43 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
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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44。 

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45。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

ことは防げえない46。学説のなかには、訂正審決の確定まで要求する見解

もあるが47、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。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

 

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 [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[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。 

44 愛知靖之『特許権行使の制限法理』(2015年・商事法務) 29頁。 

45 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、同「無効の抗弁 (特許法104

条の 3 等)の運用と訂正の主張について」判例タイムズ1271号37～38頁 (2008年)、

原悠介 [判批] 知財ぷりずむ180号112頁 (2017年)。 

46 平井／前掲注 6・329～330頁。 

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27・128頁、同／

前掲注 3・158頁、清水／前掲注45判タ38頁 (ただし、実際上ほとんど起こりえない、

とする))。 

47 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』(第 2 版・2006年・有斐閣) 248頁、村林隆一 [判批] 

知財ぷりずむ98号44頁 (2010年)。 
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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48。 

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。無効審判が請求され対世的な特許無効の成否が争われて

いるのであればともかく、侵害訴訟において無効の抗弁が主張されている

に止まる場合に、その対抗策として、特許権者に対世的な権利範囲の一部

放棄を意味する訂正審判の請求を要求することは、不必要かつ不均衡な負

担を特許権者に課すものであるように思われる49。無効か否かの判断に関

しては、とりわけ進歩性の要件のように裁判所の判断の予測が困難なもの

があるところ、訂正請求等を要求することは、もしかしたら訂正せずとも、

特許要件を満足していると判断されたかもしれない特許について不要な

いし過剰な減縮を行うことを強制することになりかねない50。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

 
48 平井／前掲注 6・329～330頁。 

49 平井／前掲注 6・333頁。岩坪哲 [判批] AIPPI 52巻 4 号203頁 (2007年) も参照。 

50 松田一弘「特許法123条・104条の 3 の解釈運用等に関する一考察－特許権の法的

安定性の観点より－」パテント63巻 2 号 (別冊 2 号) 70～71頁 (2010年)。 
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しておくことは不要であると考える51。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

むをえ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）直接の争点である、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

 
51 岩坪／前掲注49・203頁、若林諒 [判批] Law & Technology 43号116頁 (2009年)、

松田／前掲注50・76頁、平井／前掲注 6・327～334頁、渡辺／前掲注26・121頁。前

掲最判 [ナイフの加工装置] 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44・29頁も「再考の必要性がある」とする。高林／前掲注34・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。 
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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)52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53。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

 
52 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＝酒迎・前掲注 4・294頁、𠮷田広志 [判批] 新・判例解説 Watch 22号54頁 (2018年))。 

53 大寄／前掲注 9 L&T 69頁、同／前掲注 9 曹時2799・2807頁。 
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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、基準時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54、特許法104条の 4 第 3 号、特許法施行令 8 条 2 号の下では、訂正の

再抗弁が主張されたか否かにかかわらず、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55、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56。 

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57。 

 

（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

 
54 大寄／前掲注 9 L&T 70頁、同／前掲注 9 曹時2799頁。 

55 参照、田村＝時井＝酒迎・前掲注 4・213頁。 

56 結論同旨、大寄／前掲注 9 L&T 70頁、同／前掲注 9 曹時2807～2808頁。反対、

平野和宏 [判批] 知財管理68巻 5 号644頁 (2018年)。 

57 平井／前掲注 6・337頁、𠮷田／前掲注32・502頁、戸次一夫 [判批] 特技懇290号

111頁 (2018年)、前田／前掲注26・165頁、宮永文雄 [判批] 広島法学42巻 4 号130頁 

(2019年)。大寄／前掲注 9 L&T 68頁、同／前掲注 9 曹時2805～2806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ただ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。 
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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58。

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59。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［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

 
58 原／前掲注45・114頁は、このような事態が生じうる事例として、特定の請求項

に対して無効審判が請求され、事件が審決取消訴訟に係属している最中に、同一特

許権の、しかし別の請求項に基づいて提起された別件の侵害訴訟において、被疑侵

害者が無効の抗弁を主張する場合を上げる。特定の請求項について無効審判が請求

された場合にも、他の請求項を含めて訂正審判が請求できなくなると解されるとこ

ろ (特許法126条 2 項括弧書きの趣旨解釈)、当該無効審判請求に対して審決が下さ

れ、事件が審決取消訴訟に移行した場合には、無効審判手続内の訂正請求 (134条の 

2 第 1 項) もできなくなるからである。なお、この場合でも、さらに別個の無効審判

が請求されるという僥倖に恵まれれば、その手続内で訂正をなす機会が生じるが、

無効審判の請求に利害関係が必要とされている現行法 (123条 2 項) において、特許

権者がダミーを立てて無効審判事件を創造し、その手続内で訂正を請求することは

法の予定するところでないことは明らかであり、そのような策略を講じなかったか

らといって、訂正請求をなしうる機会を活かさなかったではないかと批難されるい

われはないことも明らかであろう (参照、𠮷田／前掲注32・503～504頁)。 

59 大寄／前掲注 9 L&T 69頁、同／前掲注 9 曹時2799・2807頁。 
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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60。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61。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

ンテグリティを伴った法解釈といえよう62。 

 

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 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。 

 
60 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 (前述注52)、その意味

でこの判決には反対である。 

61 高林／前掲注34・32頁。平井／前掲注 6・334～335頁も参照。 

62 同旨、前田／前掲注26・165頁。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、共有者や実施権者 (筆者の立場では、非独占的通常実施権者はここから除かれ

るが) の協力や承諾がない以上、訂正を認めるべき法的な保護に値する利益を特許

権者は欠いており、ゆえに、訂正により対抗しえない以上、無効審判が請求されれ

ば無効を免れないのであるから、無効の抗弁が認められる、と考える。 
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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63。 

 

※ 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。 

本研究は JSPS 科研費 JP18H05216 および JP17H00984 の助成を受けたものである。 

 
63 高林／前掲注34・33頁、戸次／前掲注57・111頁。 
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