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※本稿は，平成 21年 6月 9日に東京弁護士会法律研究部

知的財産権法部で行った報告をまとめたものである。

したがってその後に出された判決例や論説は加味して

いない。

ご紹介頂きました小池でございます。本日は，日頃

考えていることをお話しできればということで，「特

許法 104 条の 3の現状と今後の運用に関する私見」と

いうテーマでお話し申し上げたいと思います。

第 1 概要

最初に，概要をお話しします。

1，特許権の成立と無効

そもそも「特許制度」というものは，一言で言えば，

「新しい技術に対して独占的な権利を与える制度」で

す。もう少し出発点からお話ししますと，特許権を取

得するには，特許庁で厳格な審査・審判を経る必要が

あるわけですが，その過程で特許庁が判断しなければ

ならないこと，というのが特許法で定められています。

まず，特許法 29 条 1 項では「産業上利用することが

できる発明をした者は，次に掲げる発明を除き，その

発明について特許を受けることができる。」と定めら

れています。この 29 条 1 項にいう「次に掲げる発明」

として，1 号から 3 号に，特許出願前に日本国内又は

外国において公然知られた発明，公然実施された発明

及び頒布された刊行物に記載された発明などが定めら

れています。この特許法 29 条 1 項は，要するに出願

した時点で既に公知になっている技術であれば特許を

受けることができない，と言っているわけです。この

ような発明は，一般に新規性のない発明ということで

特許を受けることができないとされています。すなわ

ち，特許庁は発明について，新規性が有るかどうかを

まず判断しなければならないわけです。

それから 2項では「特許出願前にその発明の属する

技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号

に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた

ときは，その発明については，同項の規定にかかわら

ず，特許を受けることができない。」と規定されていま

す。このように，ずばりそのものが出願前に無かった

としても，出願前にあった公知の色々な事実から容易

に発明ができるのだというようなものは，進歩性がな

い発明と言われ，同じく特許がとれないこととされて

います。ですから，逆に言えば，公知技術をいろいろ

組み合わせて見てもこの発明ができないとか，そもそ

も組み合わせること自体に考えが及ばないという要件

が必要であり，それが進歩性ある発明ということにな

るわけです。特許庁はこの進歩性の有無についても判

断しなければなりません。

特許として認められるための要件はほかにもいろい

ろありますが，特許庁での審査で一番大きな問題とな
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る点は，出願された発明がいま申し上げたような新規

性かつ進歩性のある発明かということで，そこが特許

庁の審査の最大のポイントになってくるわけです。

そして，そういう審査をクリヤーして，晴れて特許

になったという段階になってから，我々が担当する特

許侵害訴訟が起きるわけです。ですから，特許侵害訴

訟の段階では，既に特許庁で新規性，進歩性のハード

ルはクリヤーしてきているので，特許が無効だという

ことはないだろうという前提があるわけです。しか

し，審査する時に調査する公知技術はある程度限りが

あるものなので，特許になってから更にあらたな出願

前の刊行物が出てきたり，出願前から実施されていた

というような事実が判明してきて，この特許は本来拒

絶されるべきだったのではないかというようなケース

も当然出てくるわけです。この場合，第三者は当該特

許が無効であるとの請求を起こすことができます。あ

る意味で再審査ということになりますが，これが特許

の無効審判請求と言われるものです。この無効審判

は，条文を見ますと特許法 123 条 1 項に「特許が次の

各号のいずれかに該当するときは，その特許を無効に

することについて特許無効審判を請求することができ

る。」と規定されています。その 2号には，その特許が

29 条に違反しているとき，すなわち先ほどお話ししま

した新規性，進歩性がないのに特許されている場合も

無効理由になることが定められており，これが無効審

判の中心です。ですから，一旦特許になっても，更に

無効審判において特許を無効にすることができるよう

になっています。そして 131 条 1 項柱書では「審判を

請求する者は，次に掲げる事項を記載した請求書を特

許庁長官に提出しなければならない。」と定められて

います。要するに，無効審判請求というのは特許庁に

起こす，という制度上の建て前になっているわけで

す。ですから，侵害訴訟を扱う裁判所（以下，侵害裁

判所と称します）は，訴訟の対象になっている特許が

無効だと考えても，特許が無効だから原告（特許権者）

の請求は棄却するという判決はできないという形で制

度が運用されてきたわけです。侵害裁判所が特許を無

効にする権限がないということについては，学説等で

も概ね一致しております。後で説明しますように，明

らかに無効とされるべき特許は侵害裁判所でも権利者

の請求を棄却できるという当然無効説という見解もあ

りましたが，基本的には，特許を無効とする権限は特

許庁にあるという形で制度が確立されております。

2，無効理由の存在する特許と侵害裁判所での対応

ところで，特許侵害訴訟が起きると，被告側は多く

の場合特許無効審判を請求しますが，それとは別に，

侵害訴訟の審理過程で裁判所自身がどうもこの特許に

は無効理由があるのではないかというように考えるこ

とも当然あるわけです。しかし，今迄の制度から言え

ば，いくらそのような心証を裁判所が抱いても，前述

の通り裁判所は，この特許は無効であるから原告であ

る権利者の請求を棄却する，という判決はできなかっ

たわけです。しかし，だからといって無効になるよう

な権利について差止請求や損害賠償請求を認容したの

では，正義に反するし結論的にもおかしいということ

になります。しかも一方では，特許庁で特許の無効審

判をやっているわけですから，そのうちに無効の審決

が出るだろうという状態にあることがかなりあるわけ

です。その場合に，特許庁の無効審判手続きを待たな

いで，裁判所の侵害訴訟の場で，何かの理由を付けて，

原告の権利は本来無効になるべきだから請求棄却でき

ないかということを，学説や判例で色々な議論をして

きたわけです。そしてその結果，裁判所として判例上

決着を見たのが，最高裁平成 12年 4月 11 日のいわゆ

る「キルビー事件」と言われている判決です。キル

ビー事件判決以前にはどのような裁判例や学説があっ

たのかということは，実はキルビー判決や本日のテー

マである 104 条の 3の解釈を議論ずるうえで重要です

ので，後ほど概略をお話します。

3，104 条の 3の新設と目的

最高裁はこのキルビー事件判決で，無効となるべき

ことが明らかな特許権に基づく権利行使は権利濫用で

あるということで，裁判所には特許を無効とする権限

がないことと，無効であることが明らかな特許権に基

づく権利行使を排斥するとの相反する命題を解決し，

裁判所としての判例上の決着を付けました。その後し

ばらくの間，その権利濫用との考え方で実務の運用が

なされてきたわけですが，平成 17 年 4月 1 日から，特

許法 104 条の 3という本日のメインテーマになる条文

が施行されました。どのような条文かと言いますと，

その 1項では「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴

訟において，当該特許が特許無効審判により無効にさ

れるべきものと認められるときは，特許権者又は専用

実施権者は，相手方に対しその権利を行使することが

できない。」というものです。今迄学者や実務家が，無

効となるべき権利に基づく権利者の請求を棄却する理
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論を色々考えていたのを，そういう権利では権利行使

ができない，ということで条文化したわけです。それ

が現在の状況です。この条文の立て方からしても，権

利が無効だというのは被告側の抗弁として扱われてお

ります。ですから，一般には「特許無効の抗弁」と言

うような表現で言われていますが，この条文により，

被告に特許無効の抗弁というものが認められたわけで

す。実際に，施行後は，被告側の主張としてこの抗弁

を使ったものが多くあります。そして，実際にこの抗

弁が認められて原告の請求が棄却されたケースも非常

に多く，平成 17 年 5月 16 日から平成 21年 5月 20 日

までの第一審の請求棄却判決のうち，この 104 条の 3

を適用した判決は，50 件近くあります。現在東京地裁

民事 29部（知的財産部）の部長をされておられる清水

節判事の論説を最近読みましたが，ご自身の担当され

ている 29部の特許事件の 8割方でこの抗弁が被告か

ら出るということですので，侵害訴訟をするにあたっ

ては避けて通れない条文であるという意味で，今迄の

侵害訴訟の歴史の中でも非常に大きな意味を持つ規定

だと位置付けられてよいのではないかと思います。

ところで，従来はさきほどお話ししましたように，

特許が無効であるという再審査は特許庁に対して無効

審判請求を行なうことによってしかできなかったわけ

ですから，この 104 条の 3を設けた最大の目的は，侵害

訴訟の裁判所が特許は無効であるとの判断をできるよ

うにするところにありました。ですから，一々無効審判

請求をして特許庁の審決の結果を待たないでも，裁判

所がこれは無効になるべきだと考えたら，裁判所の段

階でこの特許は無効になるべきだから原告の請求は棄

却だという結論が出せるということになったのです。

4，104 条の 3新設後の問題点と今後の方向性

ただ，従来の特許庁における無効審判制度というの

は相変わらず残っているわけです。ですから，一つの

特許が無効かどうかという判断を，一方では侵害訴訟

の裁判所が行い，他方では特許庁の無効審判でやると

いう，二つのルートができたわけです。これが，無効

判断の二極化だとか，ダブルトラックとか言われる現

象です。結局，裁判所と行政庁である特許庁という二

つの機関が，特許の有効，無効の判断をするわけです

から，その間に判断の齟齬が生じることは，これは当

然予想されることです。特許権者から見れば，特許庁

で無効審判請求不成立（特許有効性の維持）という審

決を貰ったとしても，裁判所の方ではこの特許は無効

になるべきだと判断したら，特許権者の請求は棄却さ

れますし，また逆に，裁判所がこれは有効だと思って

も，おおもとの特許庁の方でこの特許は無効であると

いう審決を出してしまえば，その審決の確定によって

特許は無くなってしまうわけですから，これも特許権

者の権利が実現できないということで，権利者として

は 2つのハードルを乗り越えないと権利の実現ができ

ないということになったわけです。これがやはり非常

に大きな問題になっています。平成 21年 1月 12 日の

日本経済新聞の朝刊でも，知財高裁 3部の部長の飯村

敏明判事が，特許権者と第三者との利益のバランスを

図って公平なものにするには，特許庁と裁判所のダブ

ルトラックによる紛争解決制度を見直すべきだと仰っ

ています。現在この知的財産訴訟を主管する知財高裁

の裁判長がこういうお話をされているわけですから，

この制度にはかなり問題が多いのではないかというこ

とはお分かり頂けるのではないかと思います。侵害裁

判所で，被告の物件や方法が特許侵害だという判断が

あったとしても，肝心の特許権が潰れてしまえば権利

が実現できないということは，104 条の 3 ができる前

からあったことで目新しいことではないのですが，

104 条の 3 ができてからは，特許庁では有効だという

判断がなされても，裁判所が無効だと判断して，結局

権利が実現できなかったというケースが出て来るの

で，それが果たしてよいのかどうかという問題が出て

いるわけです。実際，現行の制度ですと，権利者の方

が特許権の侵害訴訟を起こすことを非常に躊躇すると

いうような傾向になっているのではないか，という指

摘もあります。

それで，今後の方向性としては色々な考え方があり

ます。一つは，先程の飯村判事の談話にもあったので

すが，無効判断の権限を侵害裁判所に一本化してしま

う，すなわち，特許庁ルートの無効審判制度を止めて，

裁判所一本でやろうという方向です。また別の考え方

として，現状の状態は維持しながら無効審判の時期と

か回数を制限するという方向があります。更に別の考

え方として，従来からの原点に戻って，権限分掌，す

なわち特許を付与するのは特許庁の権限，特許を無効

にするのも特許庁の権限，裁判所は特許が有効である

ことを前提にして侵害訴訟をやるのだという建前は堅

持して，ただ，誰が見ても無効となるのが明らかな特

許である場合に例外的に権利者の請求を棄却するとい

う，そういう意味で無効判断をするというような方向
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等，色々考えられるわけです。

そこで政府の考え方ですが，平成 21年 4月 5 日の

日本経済新聞の朝刊の記事によれば，政府は，知的財

産戦略本部が 4月 6 日に決定する 2009年度から 5年

間の「第 3期知的財産戦略の基本方針」で二重構造の

問題点を明記したうえで，特許庁の無効審判制度の制

限と，裁判所の判断への一本化を 2011年に目指すと

いうことで，特許法の抜本改正を行いたいと考えてい

るようです。方向性としては無効審判を侵害裁判所に

一本化するか，無効審判の時期や回数の制限をすると

いう制度を考えているようで，先ほど申し上げた権限

分掌の原点に立つという方向はどうも政府は考えてい

ないようです。

それから別の問題点ですが，もう一つは，特許付与

前の異議制度の導入というものを考えているようで

す。これは一昔前にあった制度で，特許庁が特許要件

を満たしていると判断した段階で公告をし（当時これ

を仮保護と表現していました），特許されるというこ

とを一般公衆に開示して，そんな発明は特許にされて

は困るという第三者が異議を申し立てることができる

というものです。その特許異議事件の結果，出願が拒

絶されたケースも沢山ありました。この制度は特許に

なる前に，もう少し精選された特許にしておこうとい

う観点からの制度で，今日のテーマとは直接関係はあ

りませんが，後ほど時間がありましたらこの点にも触

れたいと思います。

ところで，104 条の 3 の立法目的としては，侵害係

争が生じたときに一々無効審判を請求しなくても裁判

所が有効無効を判断するのならば訴訟経済にも適する

のではないかと言う点がありました。たしかに裁判所

に無効判断権限がない時代には，侵害訴訟が提起され

ると共に，他方で無効審判請求もなされるということ

で，結局当事者は裁判所における侵害訴訟と特許庁に

おける無効審判という 2つの制度に対応して行かなけ

ればならず，当事者となる企業，特に中小企業などか

らすれば，経済的な負担がかかるうえに，労力や時間

もとられてしまうわけです。そこで，それを一本化し

て，裁判所がこれは無効なら無効だと言えるようにし

て解決を早くしようとするところに 104 条の 3の立法

目的があったのですけれども，実際は，侵害訴訟が起

きると大抵無効審判請求も起きるわけです。侵害され

たと名指しされた被告から見れば，特許無効審判か侵

害訴訟かどちらか 1つでこの特許は無効だという判断

をして貰えれば良いのですから，その 2つができるの

であれば両方ともやりたくなるわけです。実際の実務

では，104 条の 3 があるから無効審判はしないという

ケースは，むしろ少ないような気がします。必ず無効

審判をやって，ということになるので，本来の 104 条

の 3の立法時の思い通りには進んでないのではないか

というように思われます。

第 2 判例学説からみる公知技術の位置づけに関

する歴史

1，はじめに

それで，これから本論になるわけですが，104 条の 3

の 1項は「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟に

おいて，当該特許が特許無効審判により無効にされる

べきものと認められるときは，特許権者又は専用実施

権者は，相手方に対しその権利を行使することができ

ない。」とされており，また 2項では「前項の規定によ

る攻撃又は防御の方法については，これが審理を不当

に遅延させることを目的として提出されたものと認め

られるときは，裁判所は，申立てにより又は職権で，

却下の決定をすることができる。」とされています。

この条文は，現在の実務ではある一定の方向で解釈さ

れていることは事実ですが，先ほどお話したような問

題点があります。しかし，この条文を適正に解釈運用

していけば，割合穏当な結論が実務でも得られるので

はないかと考えていますので，今日は私見としてのこ

の条文の解釈と実務の運用についてお話をしたいと考

えています。そして，この条文を解釈するにあたって

は，裁判所がこの特許は無効だと考えたときに従来ど

のような扱い方をして来たのかという歴史を一回繙い

て見る必要があるのではないかと思います。そこで，

判例実務や学説から見る公知技術の位置付けに関する

歴史をお話ししたいと思います。

2，公知技術と特許発明の技術的範囲

まず，特許というのは新規性，進歩性がある発明に

対して与えられるものですから，当然特許侵害訴訟に

なっても，特許出願前にどのような技術が公知であっ

たかということは，当該特許発明の技術的範囲を判断

する資料として，特に被告から出てくるわけです。例

えば，特許に「円形状の」というような要件があり，

公知技術として楕円形状があったという場合を考えて

下さい。一方，被告製品は若干形の崩れた円形といえ

ば円形のような形のものであったとします。それで，
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この特許のクレーム（特許請求の範囲）に記載された

「円形状の」というのは，一体何処までの範囲を言うの

かといった場合，仮に公知技術として楕円形があれ

ば，「円形状」の中に楕円形を取り込むような解釈をす

ると，これは公知技術を取り込むことになりますから

このような解釈はできないことになります。そうする

と，公知技術の楕円形というものを考えながら，この

特許のクレームの「円形状の」という要件を解釈する

と，この「円形状の」というのは真円に近いようなも

のに限定されて来るのではないかと考えるわけです。

そうすると問題となる被告製品のような崩れた円形状

は真円ではないから「円形状」には含まれないことにな

る，すなわちそういう意味で，公知技術を裁判所の権利

範囲の解釈に資料として取り込むことは，問題はない

と思います。ところが，今のケースでは，公知技術を楕

円形としましたけれど，真円に近いような物が出願前

に公知であったというような場合は，本来なら特許庁

に行けば無効になるわけですが，特許庁でしか無効判

断はできず，裁判所では無効の判断はできないとなっ

ておりました。だからといって裁判所が若干崩れた円

形状の被告製品を侵害であるとして差止請求や損害賠

償請求を認容することは勿論妥当ではありません。

3，従来の実定法上の建前と問題点

それでは，104 条の 3 ができる前は，こういう場合

実定法上はどのように扱っていたのかと言いますと，

無効審判制度でやっていたわけです。裁判所は無効だ

と言われてもそれを判断する権能がないので，特許庁

に無効審判請求書を出して無効審判の方でやりなさい

と言うことだったわけです。そのことを判示したいく

つかの裁判例を挙げておきますと，東京地裁昭和 47

年 9月 29 日「作業用手袋事件」判決では「本件実用新

案の構成要件のすべては公知であると認められる。し

かし，本件実用新案権が権利として成立している以

上，この権利を無内容のものとして取扱うこと，すな

わち実質的にその登録を無効のものとして扱うことが

できない」というような判断をしています。これは実

用新案事件ですが，この論点に関しては特許事件と同

じです。このような判断をした判決は非常にたくさん

あります。他にも，金属編籠事件というもので，むし

ろ第一審の大阪地裁の判決が有名な事件ですが，この

第二審の大阪高裁昭和 51年 2月 10 日判決では「実用

新案の構成要件の全てが公知公用である場合には，本

件実用新案の登録を受けることができないものであ

り，たとえ誤って実用新案として登録されたとして

も，無効審判の請求によりその実用新案の登録は無効

とされうるのであるが，いかに無効原因が明白であっ

ても係争の実用新案につき無効審判の請求がなされな

い限り，また無効審判の請求がなされても実用新案を

無効とする審決がなされ，しかもその審決が確定しな

い限り，裁判所は実用新案権を有効として取り扱わな

ければならない」と言っています。この判決もさきほ

どの東京地裁の判決と大体同様のことを言っていま

す。ですから，いくら無効であることが明白，例えば

先ほどの「円形状の」というものを要件とする特許が

あったとして，真円のものが公知であったとしても，

裁判所に対しこれは公知ですから無効にして下さいと

言っても，裁判所はこれを受け入れて無効ですから原

告の請求は棄却しますというような判断はできない，

ということになっていたわけです。そういう時代に

あって，特許が無効になることが明らかであっても，

原告の差止請求や損害賠償が認められてしまうのかと

いうと，さすがに実定法もそこまでは認めていません

でした。そこで，現在もありますが，特許法 168 条に

訴訟手続の中止に関する規定があり，この規定を使う

ことが考えられました。本論に関係する範囲でお話し

すれば，この 168 条 2 項では，「訴えの提起又は仮差押

命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合におい

て，必要があると認めるときは，裁判所は，審決が確

定するまで，その訴訟手続を中止することができる。」

と定められています。このように裁判所が無効となる

のではないかと考え，他方で無効審判請求事件が係属

している場合，審判の審決確定まで侵害訴訟をストッ

プさせるという実定法上の根拠はあるのですが，当

時，特許の無効審判は審決までに，2年も 3年もかか

り，その間，侵害訴訟の手続が中止されていたのでは

訴訟経済に反するし，特に被告はその間ずっと被告席

に座らされたままとなって，当該侵害訴訟の対象と

なっている技術を利用することが不安で事実上できな

い状態になってしまうわけです。また，訴訟手続の中

止の制度が頻繁に利用されてしまうと，侵害訴訟で被

告が常に無効審判請求をして，そのたびに訴訟手続が

中止になって，特許の侵害訴訟が全く進まなくなって

しまうのでは権利者にとっては権利行使の実現が遅

れ，非常に不利になってしまいます。ですからその当

時でも，実務では訴訟手続の中止の申立てがあって

も，直ちには訴訟の中止はしませんでした。無効審判
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で無効の審決が出た後，東京高裁（現在は知財高裁）

での審決取消訴訟段階になった時には中止とするケー

スはありました。高裁に行けば特許庁で無効審決が出

ているのでそれが支持される可能性も相当高いという

ことで，それまでは訴訟手続を中止をして結論が出る

のを待っているというわけです。

ところが，そこまでは待っていられないようなケー

スや，無効審判が請求されていないケースの場合に，

侵害訴訟の中で何とかして原告の請求を棄却する理論

というものを立てられないかという話になって来たわ

けです。いくつかの考え方がありましたが，さきほど

の「円形状の」という特許の要件があったときに，同

じ「円形状の」というものが公知としてあった場合に

は，原告の請求は認められないという結論については

殆ど変わりません。そのような特許でも差止請求を認

めると言った学説や判例は，一つもありませんでし

た。でも他方，侵害裁判所では，この権利は無効だか

ら請求を棄却すると言う判決は出せないことになって

います。

4，請求棄却の論理構成

それではそのようなケースで原告の請求を棄却する

ためにどのような論理構成が提唱されてきたのかにつ

いて具体的な考え方を簡単にご説明します。

(1) 一つは，技術的範囲を限定解釈するもので，実

施例限定説などと呼ばれているものですが，権利範囲

を非常に狭く考えるというものです。たとえば，「円

形状の」という要件がある場合に，楕円形が公知であ

るなら，楕円形だって円形には変わりがないので本来

は無効になるかも知れないけれども，楕円形が公知の

場合には真円に権利範囲を狭めて解釈するという考え

方です。要するに特許の明細書には，この特許はどう

いう具体的な構成とか製造工程をとるのかということ

がいわゆる「実施例」として記載されているわけです

が，その記載に限定して解釈するという考え方です。

実施例限定説と言いましたけれども，別に実施例に限

定しなくても，被告物件や方法が権利範囲外になるよ

うな解釈ができればそれでも構わないというもので

す。私が知る限りで一番最初に実施例限定説を採用し

たのは，先ほどお話しした「作業用手袋事件」判決

だったと思います。これは実施例限定と迄は言ってい

ませんけれども，「本件権利は本件実用新案公報に記

載されている字義どおりの内容をもつものとして最も

狭く解するのが相当である」というように言っており

ます。それから，もっと典型的なのが「金属編籠事件」

第二審判決で「そこで，無効審決の確定がない限り裁

判所としては実用新案を有効として取り扱わなければ

ならないという原則，すなわち登録実用新案の保護と

産業の発展との調和を図るためには，技術的範囲を実

用新案公報に記載されている字義どおりの内容をもつ

ものとして最も狭く限定して解釈するのが相当であ

る。すなわち，実用新案の技術的範囲は厳格に記載さ

れた実施例と一致する対象に限られ均等物の変換すら

も許さないものとして，最も狭く限定すべきである」

というように言っています。このような実施例限定説

が原告の請求を棄却する理論の一つとして提唱され，

ある時期はこの考え方に従った裁判例が多く出されて

いました。

ただ，この議論は，先ず一つは，なぜ実施例に限定

された範囲が特許として認められるのか，そこが良く

分らないわけです。そして，先程来の例で言えば，明

細書の実施例はことごとく真円だったとしても，もし

真円そのものが公知であったときには「真円」という

ことで特許を認めるわけにはいかないし，また被告の

製品が真円そのものだったという場合に，侵害になる

のか，というとやはり結論的には侵害になるとは言い

難い。実施例限定説はもともと原告の請求を棄却する

ための理論ですから，仮に今のような二つのケースの

場合には，また別の理論を立てなければならないとい

うことで，批判があったわけです。この考え方をとっ

た判決は，大阪地裁平成 6年 3月 15 日の受座事件が

私の知る限り最後の判決ではないかと思います。これ

も「本件訴訟においては，このような無効原因を有す

る本件実用新案権でも，一応有効に存在するものとし

て取扱わなければならないが，本件実用新案権の保護

と競業者たる被告らの利益との調和を図るためには，

その技術的範囲は，願書添付明細書及び図面に示され

た実施例と一致するものに限られると解するのが相当

である」と，さきほどご紹介した二つの事件と同じ考

え方をとっています。これ以後はこういう実施例限定

説は実務上採られていないのではないかと思います。

(2) もう一つの考え方は，権利濫用説ということ

で，キルビー事件判決の最高裁で採用された考え方で

すが，要するに無効となることが明らかな権利に基づ

く請求は権利濫用であるという考え方です。しかし従

前下級審で採用された権利濫用論はキルビー判決と同

じ権利濫用説であるといっても，若干趣を異にしてお
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ります。これは一つの典型例ですが，大阪地裁平成 10

年 1月 29 日判決があります。これは「前示のとおり

本件考案の実用新案登録には無効事由があるというだ

けでなく，実用新案権者である原告会社自らが本件考

案の実用新案登録出願前にその実施品である原告製品

を販売したことにより無効事由を作出したものであ

り，しかも，実施品に相当するイ号製品を被告会社も

出願前に販売していることを知悉しながら実用新案登

録出願をして設定登録を受けたものであるから，本件

実用新案権に基づく差止請求権を行使することは，権

利の濫用に該当し，許されないというべきである。」と

いって権利濫用を認めています。これは要するに，単

に無効理由である 29 条 1 項や 2 項に該当するという

だけではなくて，個々具体的なケースにおける特殊な

事情を考慮して，そのような場合にまで権利行使がで

きてはおかしいのではないかということまで権利濫用

と判断した事実に言及しております。これは一般民事

事件において権利濫用を認めた事件としてつとに有名

な「宇奈月温泉事件」判決と同じように，このケース

に絞って存在した具体的事実関係のもとで，この権利

行使を許すのはおかしいのではないかと言っているわ

けです。一つの事件における具体的事実関係を前提に

しての権利濫用というのは伝統的な権利濫用論であ

り，キルビー判決前に権利濫用論を採用した判決は，

この考え方に立っていたのだと思います。

ところが，先程申し上げたキルビー事件の原審であ

る東京高裁平成 9年 9月 10 日判決では，そのような

具体性なしに特許無効理由の存在が明白であることか

ら権利濫用を理由に請求棄却判決が出されました。そ

の後，平成 12年 4月 12 日のキルビー事件の最高裁判

決で，これが支持され権利濫用ということで判例上の

決着を見たわけです。

104 条の 3 が新設されたので，既に権利濫用論の是

非は過去の議論になったのかも知れませんが，キル

ビー判決のように，無効理由があることが明らかであ

るからその権利を行使するのは権利濫用だというの

は，今迄の権利濫用についての日本の伝統的な考え方

からすると異質なものがあるのではないかと思いま

す。例えば農機具の発明をした者がこの発明につき特

許出願をするに当たって特許が拒絶されるような公知

技術がないかどうか一通り調査したけれども，そのよ

うな資料はなく，特許庁もこの農機具についての特許

を認めたとします。ところが何年か経ってみたら，例

えばモンゴルの草原か何かで，同じような構造を持っ

た農機具が出願前から使われていたということが判っ

たという場合，そのようなことは誰も知らないわけで

すが，外国であっても公知だったということで，特許

としては無効になってしまうわけです。しかし，そう

いう状況で無効になってしまうという場合に，その権

利者が権利行使するのに対して権利濫用だと言うの

は，これまでの権利濫用論にはなじみにくいのではな

いかと，今でもそんな感じは持っております。

逆に，キルビー判決より前には，権利濫用を否定し

た裁判例もあります。これは大阪地裁昭和 59年 2月

28 日の判決ですが，やはりさきほどの無効論と同じよ

うに，権利濫用という形で事実上無効の判断をしては

いけないという判決がされています。

(3) それから，考え方としては，技術的範囲確定不

能説というものがあります。これは，例えば先程の特

許請求の範囲が「円形状」となっている例で言えば，

真円に近いようなものが明細書の実施例に書いてある

のに対して，公知技術としては楕円があったとしま

す。楕円だって円には変わりがないので，このままで

あれば無効になってしまうが，将来，真円という形で

仮に訂正をして権利を狭めれば，権利としてそのまま

維持されるかも知れないという場合であっても，裁判

所としては，口頭弁論終結時点では，そのような訂正

がなされていないので，どのように原告である権利者

が訂正するか分からない。そのため結果的に，裁判所

は権利範囲を確定することができないから，原告の請

求を棄却するという考え方です。更にそれを一歩進め

たものとして，保護範囲不存在説というものがありま

す。例えば，さきほどの楕円形状が公知であって，真

円に減縮訂正すれば特許が認められるかも知れない

が，かかる訂正がされていない以上，この発明には特

許として保護すべき範囲はないということで，原告の

請求を棄却するという考え方です。私はこの考え方に

与しているのですが，単なる理屈に過ぎないという批

判もあって，現在両説とも裁判例には表れていません。

(4) それからもう一つは，現在の 104 条の 3 と同じ

ように，特許に明らかな無効理由があるなら，いっそ

のこと無効の抗弁を認めてしまってはどうかという思

い切った考え方で，無効抗弁説と言われています。こ

の考え方を支持する見解は結構沢山ありますが，この

考え方も，やはりこの特許は「明らかに無効」である

という前提があります。ところが，今の 104 条の 3に
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は，「明らかに無効」だという要件が条文の表現として

は存在しません。いまの 104 条の 3を巡る実務では特

許庁がやるのと同じような目でこの特許が無効かどう

かを裁判所が判断して，それで無効と判断すれば特許

無効の抗弁を認めるという形になっています。ですか

ら，104 条の 3 ができる前の無効抗弁説とは少し異な

る考え方です。ところで，無効抗弁説というのは，裁

判所が無効であると言ってしまうので，ある意味では

一番端的なわけです。勿論その事件のみの相対的な無

効で対世効はありませんから，その事案に限ってやる

わけです。ただこの説もやはり採用し難い点は，侵害

裁判所が特許を無効だとして権利者の請求を棄却する

根拠が 104 条の 3ができる前の実定法上にあるのかと

いうところです。さきほど言いましたが，無効審判は

特許庁でやるという規定があるので，それを無視して

裁判所が無効の判断をするということは実定法上問題

なのではないかという，一番基本的な問題があるわけ

です。実際にこの考え方をとって原告の請求を棄却し

たという判決もないのではないかと思います。東京地

裁昭和 63年 12月 9 日の判決は，被告から無効の抗弁

が出た事案ですが，これに対して裁判所は「被告らは，

本件特許権は当然に無効であって，実質的に効力を有

しないから，このような本件特許権に基づき差止請求

権は発生しない旨主張するが，特許権は，本来，特許

を無効にすべき旨の審決が確定したときに初めから存

在しなかったものとみなされるものであるところ，本

件においては，本件特許権について特許を無効にすべ

き旨の審決が確定したことを認めうる証拠はない。ま

た，そもそも，特許権が当然に無効になるような場合

があるか否かはともかくとして，被告らは，本訴にお

いて，単に特許の無効審判の請求において主張しうる

無効理由を主張するのみであるから，本件特許権が当

然無効であることを理由として原告の請求を排斥すべ

きことを求める被告らの主張は，その主張自体から理

由がないことが明らかであり，採用することができな

い。」と言っています。要するに，裁判所としては，そ

ういう理論があるかどうかについては判断をしない

し，そもそも被告が言うように当然無効となる場合が

あるとしても，被告が主張しているのは，無効審判で

提出するような資料をそのまま裁判所に持って来て無

効になりますと言っているだけで，それ以上に当然無

効だという主張はしてないので，特許庁とは異なる裁

判所では，それらの資料だけで当然無効だという判断

はできないと言っているわけです。もし当然無効であ

ると言うのであれば，普通の無効審判でやる資料では

なくて，これは誰が見ても当然無効になるというよう

な資料に基づいて立証をしないと判断ができないとい

うわけです。ですから，当然無効論というのはこの事

案ではとれなかったのだと思います。104 条の 3 がで

きてからは，特許庁と同じ資料を裁判所に持って来

て，それで無効だという主張をすればよいのですが，

この当時は，特許庁と同じ資料を裁判所に持って来て

も判断ができないということを言ったわけです。この

ように当時は無効抗弁説というのは裁判所では採用さ

れませんでした。

(5) それから，これは観点が違うのですけれども，

自由技術あるいは公知技術の抗弁説という考え方があ

ります。今までお話ししてきた議論は，無効となるべ

き特許権の存否や内容をどのように扱うかという観点

に立って見たときに，その特許が無効だとか，権利範

囲が凄く狭まるのだという考え方から原告の請求を棄

却したのですけれども，自由技術（公知技術）の抗弁

というのは，それとは逆に，特許を侵害したと言われ

ている被告側の実施態様を見て，被告側の物件や製造

方法等が，この特許出願前公知であったかどうかとい

う点からアプローチをしている考え方です。特許は，

新規性・進歩性ある発明に対して与えられているわけ

ですから，被告が実施している物や方法が仮に出願前

に公知であるということになれば，特許権の範囲がど

んなものであれ，公知の物や方法に権利は及んで来な

いということで，ちょうど非侵害のシェルターに入っ

ているように，原告は権利行使できないという見解で

す。このような考え方をとったといわれている判決と

しては，大阪地裁昭和 45年 4月 17日判決の「金属編

籠事件」の第一審があります。これが日本で最初に自

由技術の抗弁を採用したと言われている判決です。し

かし第二審の大阪高裁では，この考え方は否定されま

した。東京地裁平成 2年 11月 28 日判決のイオン歯ブ

ラシ事件でも否定されております。ところがその後，

東京地裁平成 9年 4月 25 日の「ゴム紐意匠事件」の判

決では，「…しかし，右のような権利成立上の瑕疵のあ

る意匠権（報告者注・要するに無効だと思われるよう

な意匠権ですが。）に基づく差止請求その他の請求を

受けた相手方としては，右のような意匠登録を無効と

する審判の請求ができることとは別に，自己の実施し

ている意匠が当該登録意匠との関係での公知意匠と同
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一あるいは実質的に同一であることを主張，立証し

て，当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での

請求権不発生の抗弁（これを名付けるならば「出願前

公知意匠の抗弁」と呼ぶことができよう。）とすること

ができるものと解するのが相当である。即ち，前記の

通り，意匠法 3条 1項は登録意匠の範囲には当該登録

意匠との関係での公知意匠及び公知意匠に類似する意

匠は含まれないことをも規定したものと解釈すること

ができ，これに意匠権の効力が登録意匠及びこれに類

似する意匠に及ぶとの趣旨の意匠法 23 条の規定を併

せ考えても，登録意匠の意匠権の効力は，少なくとも

当該登録意匠との関係での公知意匠には及ばないとい

うのが意匠法の条文の趣旨と解されるばかりでなく，

実質的に考えても，公知意匠の存在によって無効事由

があるのにこれを看過して登録された意匠権に基づい

て当該公知意匠と同一の意匠の実施の差止請求等の請

求を容認するのは，ものの道理に合わないからであ

る。」と述べ，そして「意匠法の運用上避け難いものと

は言え，権利成立上の瑕疵のある意匠権に基づいて差

止請求がされるという法の予定したところからいえば

病的な事態に対応して，意匠法 3条 1項の解釈に基づ

いて，前記のような権利不発生の抗弁とする余地を認

めることは，意匠法 24 条に何ら矛盾するものではな

い。」と判示しました。この判決の考え方に従えば，特

許でも結局被告の物件・方法が出願前公知であれば，

同じような考え方で自由技術の抗弁という言葉を使っ

て，原告の権利を排斥することができるのではないか

と思っております。これは特許法 104 条の 3ができて

も，それとは関係なく，自分の実施している物件や方

法は公知なのだということさえ言えれば，それで権利

から免れることができるので，現在でも役に立つので

はないかと考えているわけです。ただ，はたしてこれ

が現在の実務で通るか通らないかは未だわかりませ

ん。最高裁平成 10年 2月 24 日「ボールスプライン軸

受事件」判決では「特許発明の特許出願時において公

知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易

に推考することができた技術については，そもそも何

人も特許を受けることができなかったはずのものであ

るから，特許発明の技術的範囲に属するものというこ

とができず」と言っています。この判示を読むと，要

するに出願時に公知又は公知技術から容易に推考する

ことができるような物件については技術的範囲に入れ

ることができないのだ，というように裁判所が述べた

のではないかと思われるわけです。そうであれば，最

高裁はこの自由技術の抗弁というものを認めているの

ではないかと，私は考えています。

5，従来の判例学説の前提

以上で大体今迄の歴史についての説明は終ります

が，要するに全ての見解が共通してそのベースに置い

ていることは，特許を無効とする権限は，侵害訴訟を

扱う裁判所（侵害裁判所）にはないということを前提

としています。しかし他方ではどう見ても無効理由が

あると考えられるような特許権に基づいてそのまま権

利行使を認めることはできないという要請があり，そ

のため，侵害裁判所が実定法上の枠内で権利者の請求

を排斥するためにどのような理論構成ができるだろう

かということで，四苦八苦して色々な議論がでてきた

わけです。さきほどお話ししましたが，当然無効説も

あったわけですけれども，この説もやはり無効理由の

存在が明白であるということをベースに置いていたの

ではないかと思います。ですから侵害裁判所は特許庁

における無効審判と全く同じ目で無効とされるべきか

どうかを見るわけではなく，無効理由の存在が明白な

場合に限って権利者の請求を棄却していたわけです。

したがって被告が無効審判で提出したような資料を

持って例えば進歩性がないから無効だというような主

張を侵害訴訟の裁判所で展開しても，これは判断する

場所が違いますよということで排斥をされてしまうの

が今迄の考え方でした。

第 3 キルビー特許事件最高裁判決（平 12.4.12）

による判例上の決着

このように無効理由を有する特許権の行使に関し，

種々の議論があった中で，平成 12年 4月 12 日の「キ

ルビー事件」最高裁判決が出たわけです。この判決で

は，「特許法は，特許に無効理由が存在する場合に，こ

れを無効とするためには専門的知識経験を有する特許

庁の審判官の審判によることとし，無効審決の確定に

より特許権が初めから存在しなかったものと見なすも

のとしている。したがって，特許権は無効審決の確定

までは適法かつ有効に存続し，対世的に無効とされる

わけではない。」と言って，この部分は今迄の考え方を

前提にしています。そして「しかし，本件特許のよう

に，特許に無効理由が存在することが明らかで，無効

審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該

特許が無効とされることが確実に予見される場合に
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も，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求が

許されると解することは，次の諸点に鑑み相当ではな

い。」「このような特許権に基づく当該発明の実施行為

の差止め，これについての損害賠償等を請求すること

を容認することは，実質的に見て，特許権者に不当な

利益を与え，右発明を実施する者に不当な不利益を与

えるもので，衡平の理念に反する結果となる。また，

紛争はできる限り短期間に一つの手続きで解決するの

が望ましいものであるところ，右のような特許権に基

づく侵害訴訟において，まず特許庁における無効審判

を経由して無効審判が確定しなければ，当該特許に無

効理由の存在することを以て，特許権の行使に対する

防御方法とすることが許されないとすることは，特許

の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効

審判の手続きを強いることとなり，また訴訟経済にも

反する。更に 168 条 2 項（報告者注・これは訴訟手続

き中止の規定です。）は，特許に無効理由が存在するこ

とが明らかであって前記のとおり無効とされることが

確実に予見される場合においてまで訴訟手続きを中止

すべき旨を規定したものと解することはできない。し

たがって，特許の無効審決が確定する以前であって

も，特許権侵害訴訟を審理する裁判所は，特許に無効

理由が存在することが明らかであるか否かについて判

断することが出来ると解すべきであり，審理の結果，

当該特許に無効理由が存在することが明らかであると

きは，その特許権に基づく差止め，損害賠償等の請求

は，特段の事情がない限り，権利の濫用に当たり許さ

れないと解するのが相当である。このように解して

も，特許制度の趣旨に反するものとは言えない。……

右見解と異なる大審院判例は，以上と抵触する限度に

おいて，いずれもこれを変更すべきである。以上によ

れば，本件特許には無効理由が存在することが明らか

であり，訂正審判の請求がされているなど特段の事情

を認めるに足りないから（報告者注・要するに，無効

理由が存在することは明らかであり，訂正審判請求が

されて無効にならないというような特段の事情もない

ということです。），本件特許権に基づく損害賠償請求

が権利の濫用に当たり許されないとして被上告人の請

求を認容すべきものとした原審の判断は，正当として

是認することができる。」という判断をしたのです。

このキルビー判決のベースにあるものは，侵害判断

は侵害裁判所，無効の判断は特許庁という今迄の法体

系とそんなに変わらないのです。このような法体系の

上に立って，例外的に権利濫用という形で判例を落ち

着かせたということが言えるのではないかと思いま

す。ですから，キルビー判決のベースにあるものは，

侵害判断は侵害裁判所，無効の判断は特許庁という

「権限の分掌」と言われている枠組みは崩してない。

要するに，無効だから請求棄却だということは言って

いないわけです。無効理由が存在することが明らかな

場合は，そういう権利に基づく請求は権利濫用として

認めないということで，一種のクッションを設けて，

それで請求を棄却したという建前を採っています。こ

の判決によって最高裁判所は，特許の無効が明らかな

場合に，権利濫用という形で処理をすることを明らか

にして，それまで存在した種々の議論に司法としての

決着をつけたわけです。先程言いましたが，事案毎の

事情を考慮するのではなく，無効理由の存在が明らか

な場合には一律に権利濫用で処理するということです

から，さきほどの宇奈月温泉事件のような伝統的な権

利濫用の法理とは少し異なったニュアンスを持った権

利濫用の議論ではないか，と思います。

第 4 キルビー判決から 104 条の 3への飛躍

それから約 4，5年経って，本日のテーマである 104

条の 3という条文が新設されました。この条文は，権

利が無効審判により無効にされるべきものと認められ

るときには，特許権者や専用実施権者は権利行使をす

ることができないというものですが，侵害裁判所はそ

のような形で無効の判断ができる，すなわち無効の抗

弁を認めたわけです。さきほどのキルビー判決の延長

線上に立って，それを発展的に法制化したものだとい

うように説明がなされています。確かに歴史的な経緯

からすれば，キルビー事件判決が平成 12年で，104 条

の 3 の規定は，平成 17 年 4月 1 日から施行されてい

ますから，時期的にはキルビー事件判決の延長線上で

作られた法律であることは間違いないのですが，私の

個人的な考え方では，現在の実務では，質的にキル

ビー判決をはじめとする従来における処理とは全く異

なった内容として解釈し，運用されているのではない

かと思います。要するに先ほどから申し上げておりま

すように，キルビー判決を含めて今迄の判例・学説は，

無効の判断は特許庁で行うものであり，裁判所は有効

な権利を前提にして侵害かどうかの判断するのだとい

う「権限分掌」を原則として維持しております。ただ，

ここまで無効理由が明白なら無効判断権限を持たない
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裁判所も手を出してもいいのではないかということ

で，権利が無効であることが裁判所にも明らかな場合

に原告の請求を棄却していたわけです。ですから，あ

くまで無効判断は特許庁が主であり，裁判所は従的な

役割を負っていたのですが，104 条の 3 のもとでの実

務は，裁判所が特許庁と全く同じ目線で無効かどうか

の判断ができるようになったとの解釈に立って運用さ

れております。要するに，権利濫用だとか，技術的範

囲が限定解釈されるのだというような理屈をつけるの

ではなく，また特許庁がどう判断しようと，裁判所が

無効審判で無効とされるべきものと判断したのなら

ば，それだけで権利者の請求を棄却するということで

すから，私は，いまの実務を前提とすれば，104 条の 3

は非常にドラスティックな立法として位置付けられる

し，日本の特許制度にも非常に大きな影響を及ぼす条

文ではないか，単にキルビー事件判決を条文化した，

というだけでは済まないのではないかというように認

識しています。要するに無効判断の機関として特許庁

のほかに裁判所が出てきたわけで，形のうえではお互

いに他方の判断に拘束されずに無効かどうかを判断で

きるので（特許庁の無効審決が確定してしまえば特許

権自体が消滅することは当然ですが），意見が対立す

るケースが出てくるのは当たり前で，判断の齟齬に伴

う問題もまたいろいろ出てきます。

第 5 104 条の 3 の運用面におけるプラス面と問

題点

そこで，先ず 104 条の 3ができたことによって，現

在の運用におけるプラス面と問題点ということをお話

ししたいと思います。

1，プラス面

まず，プラス面では，これは文字通り，侵害訴訟の

場で無効の判断が可能となったということです。例え

ば特許が無効であると思われるケースで，無効審判請

求までする余裕のない会社や個人が被告になったとき

に，被告としては侵害訴訟の上だけで無効にしてもら

えれば良いというのであれば，その主張をして，結果

的に裁判所が無効であるとの理由で原告の請求を棄却

してくれればそれでいいわけです。そういう意味で訴

訟経済に資するという点は一面あるし，それだけで一

回的な解決ができるということは事実あると思いま

す。無効審判せずにやるわけで，司法という一回の無

効判断で全てがまかなえるということです。だからそ

のためには，裁判所も特許庁と同じように，あらゆる

無効理由につき判断ができる権能を持たないといけな

いし，現に，実務でも無効審判と同じようにすべての

無効理由を判断対象にしているわけです。

また，プラス面の 2つめとしては，実際にこの条文

ができてから，実務での活用頻度がもの凄く高くなっ

ていることです。平成 17 年の施行から現在（平成 21

年 6月）までに，既に 50 件近いケースで本規定により

請求棄却の判決がなされております。これは逆に権利

者にとって，権利行使のハードルが高くなったという

ことも意味するわけです。

そして，訴訟経済的には審理が更にスピードアップ

したということは言えます。たとえば，東京地裁平成

21年 5月 20 日判決（平成 19年（ワ）第 8426 号）は原

告の請求を棄却した事例ですが，その判決の「第 3

当裁判所の判断 1争点（2）イ（進歩性欠如の無効理

由の有無）について」のところでは，「本件事案の性質

にかんがみ，まず，争点・イ（進歩性欠如の無効理由

の有無）について判断する。」と言っています。裁判所

は，被告の対象物件や方法が原告特許発明の技術的範

囲に入るか入らないか，要するに侵害か否かというこ

とは判断しないで，いきなりこの特許は無効となるべ

きかどうかというところから入っているという意味

で，104 条の 3 該当性の判断時期が最初になっている

わけです。そもそも，特許が無効であるということは

抗弁ですから，普通なら原告の特許があることを前提

として，被告の製品や方法が原告の特許発明の技術的

範囲に入るので原告の特許を侵害しているという判断

がされ，それに対して被告が抗弁として主張した，こ

の特許は無効であるということについて判断すること

となるのですが，この判決では，いきなりこの特許が

無効かどうかということから入っています。要するに

特許の無効の主張は抗弁と言われていますけれども，

普通の抗弁とは少し異なります。例えば侵害訴訟で侵

害であるとの請求原因に対して，抗弁として，被告の

方が実施権を持っていると主張したとしますと，再抗

弁として原告の方は，その実施権は既に消滅している

と主張します。このように，請求原因，抗弁，再抗弁

というように繋がっていくのですけれども，これらは

特許が無効だとか無効ではないということについての

ものではありません。しかし，特許無効の抗弁という

のは，特許があるかないかというところで議論される

ことになるので，抗弁としても普通の抗弁と一寸違う
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意味を持っているのではないか，丁度，借りたお金を

返せという請求で，借りたかどうかはわからないけれ

ども，時効の成否から判断するような感じがあるので

すが，本件の場合にはそういう意味では，特許がある

かどうかという基本的な問題なので，最初から判断す

るのもいいのかなという感じがしています。何れにし

ても，裁判所では，最初に判断するというケースが極

めて多くなっています。そういうことで，訴訟経済的

には相当スピードアップしたということは言えます。

2，問題点

(1) 今度は逆に問題点としては，まず，侵害訴訟を

担当する普通の裁判所での審理において，特許庁の無

効審判と同じように特許の有効，無効を議論すること

が果たして相応しいのだろうか，ということがありま

す。裁判所は法律出身の裁判官が圧倒的に多いでしょ

うし，また代理人サイドを見ても，アメリカのパテン

トアトーニーのように技術者が弁護士になるのとは違

い，日本では法学部出身の代理人が多いわけです。そ

のような状況下で，新規性がない，要するに発明と全

く同じ公知技術がある場合ならともかく，Ａという公

知技術とＢという公知技術を合わせればこの発明はで

きるのではないかという，いわゆる進歩性の議論や判

断を侵害訴訟で行うことが妥当なのだろうか，という

疑問が残ります。さきほどお話したキルビー事件判決

において最高裁は，無効とするためには専門的知識，

経験を有する特許庁の審判官の審判によるのだと言っ

ています。逆に言えば，裁判所はその意味では技術的

な点，専門的な知識，経験からすれば，特許庁には劣

るのではないかということを裁判所自身が認めている

のではないかと，私は思っています。無効判断の権限

に関するこの種の論文を見ると，特許庁の方が技術的

な専門知識を持っているからこういう制度をとってい

ると書いてあります。104 条の 3 ができた途端に裁判

所が技術的にも専門的なプロになったということはあ

りませんし，当事者代理人が，進歩性欠如により無効

になるという主張を準備書面で組み立てるのも，非常

に難しいと思います。104 条の 3 の下では，裁判所は

特許庁とは別の独立した有効無効の判断機関なのです

から，別に特許庁の言うことに従うこともないし，自

分の考えで判断しなければなりませんので，裁判所は

大変だと思います。確かに，昔に比べれば，調査官の

制度が拡充されましたし，専門員の制度も創設されま

した。それから付記弁理士制度ができて弁理士が代理

人として登場することができるようになりました。そ

れから侵害裁判所のスタッフというか，裁判官も非常

に人数が多くなったし，充実されたことは間違いない

わけです。しかし，そういうことを前提にしても，果

たして裁判所がこの無効判断をするのが適当かどうか

という点については，未だ危惧があるのではないかと

思います。

(2) それから，一番大きな問題なのですが，特許が

有効か無効かにつき特許庁と裁判所の判断が異なる場

合があることです。異なる場合としては，①裁判所は

有効と判断したが，特許庁では無効審決がなされた場

合，②裁判所が無効と判断したが，特許庁は有効と判

断した場合，とがあるわけですが，①のケースの場合

で，特許庁の無効審決が確定してしまえば，対世的に

無効となってしまうので，裁判所が有効だと言っても

どうしようもないことになり，これについては問題が

ないわけです。この場合には勿論原告の権利請求は棄

却となります。ただ，①のケースでも，特許庁の無効

審決につき知財高裁に審決取消訴訟が係属していて，

審決が未だ確定しておらず，侵害訴訟の裁判所でも未

だ有効無効の判断をしていないというケースでは，い

ろいろ問題が生じます。

無効審決を受けた権利者は，多くの場合知財高裁に

審決取消訴訟を提起します。そして，審決取消訴訟が

係属中に，特許庁に訂正審判を請求し，権利範囲を絞

るという活動をします。さきほどの例でいえば，「円

形状の」を要件としている特許の場合に，例えば公知

として楕円形があったので，特許庁は楕円形も円形だ

から公知だということでこれを無効にしたとします。

そこで，その特許の権利者が知財高裁に審決取消訴訟

を提起するとともに，「円形状」を「真円」に限定する

という訂正審判を請求するケースが多いわけです。現

在の知財高裁の実務では，こういう場合は特許法 181

条 2 項の規定を適用して，訂正後の発明の有効，無効

について再度特許庁に審理させるために，決定という

形で審決を取り消すことが原則化しているようです。

そういう場合，侵害訴訟の審理はどのように進行させ

るべきなのか，判断に迷う場面が少なからず出てきて

います。すなわちそのような場合に裁判所は，権利者

が円形というのは真円のことであると権利を小さく訂

正したので，侵害訴訟でも権利者の特許は「真円」で

あるということで議論を進めて行くのか，それとも真

円かどうかという訂正審判は未だ確定していないの
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で，そこを無視して権利者の特許は楕円形を含むもの

として議論を進めて行くのか，いろいろな考え方が当

然あると思います。現在の実務では，このような場合

には次のような考え方を採っているのだと思います。

まず，原告は請求原因として，特許権者であること，

被告物件・方法が自分の特許を侵害していることを主

張します。それに対して被告の方は，当該特許が特許

の無効審判により無効にされるべきものと認められる

のだという，特許法 104 条の 3の抗弁を出したとしま

す。ここで，原告が，今のままの特許請求の範囲であ

れば特許が無効になってしまうと考えたとき，まず訂

正請求や訂正審判でその発明に訂正を加えて（a），先

ほどお話しした，広い円形だったものを真円にまで

絞ってしまうというようなことを行ない，楕円形の公

知技術では真円という発明に対して無効理由にはなら

ないようにします。すなわち，訂正により被告主張の

無効理由が解消されるようにします（b）。そして，被

告の製品が真円に近いようなもので被告物件が訂正後

の発明の技術的範囲に属する（c）のであれば，これら

（a）（b）（c）の 3つの事実により，104 条の 3の抗弁に

対する再抗弁が構築されることになります。

このような考え方を明確にしたものとして，東京地

裁平成 19年 2月 27日「多関節搬送装置事件」判決及

び東京地裁平成 21年 2月 27日「筆記具のクリップ取

付装置事件」判決が挙げられます。この「筆記具のク

リップ取付装置事件」は実用新案の事件ですが，判決

の中で，特許無効（実用新案登録無効）の抗弁が認め

られるかという点について，「以上によれば，本件考案

は，当業者が丁 3 考案からきわめて容易に考案をする

ことができたものであるから，平成 5年法律第 26 号

による改正前の実用新案法 3条により実用新案登録を

受けることができないものであり，本件考案に係る実

用新案登録は，平成 5年法律第 26 号による改正法前

の同法 37条 1 項 1 号により無効とすべきものである

から，実用新案法 30 条によって準用される特許法 104

条の 3第 1項の規定に基づく権利行使の制限が認めら

れる。」として，104 条の 3 の抗弁が認められました。

それで，原告が行った訂正請求については，それが果

たして再抗弁として認められるかどうかについて，

「（本件訂正請求が認められることにより，本件考案の

無効理由が解消され，本件考案に係る本件実用新案権

の行使が許容されるか）について」という表題で，「実

用新案権による権利行使を主張する当事者は，相手方

において，実用新案法 30 条，特許法 104 条の 3項第 1

項に基づき，当該実用新案登録が無効審判により無効

にされるべきものと認められ，当該実用新案権の行使

が妨げられるとの抗弁の主張（以下「無効主張」とい

う。）をしてきた場合，その無効主張を否定し，又は覆

す主張（以下「対抗主張」という。）をすることができ

ると解すべきである。」「本件において，被告及び補助

参加人らは，本件考案が，当業者において丁 3 号考案

から極めて容易に考案することができたという無効理

由を有しているとして，無効主張しており，上記 2の

とおり，その無効主張を認めることができる。」（抗弁

が認められるということです。）「また，本件登録実用

新案の実用新案登録無効審判事件においては，上記前

提となる事実等のとおり，本件訂正請求を認めつつ，

本件訂正考案についての実用新案登録を無効とする旨

の審決がされたが，同審決が確定したことを認めるに

足りる証拠はない。このような事情の下で，原告は，

本件訂正請求により，上記の無効理由が解消される旨

の対抗主張をしているところ，当該主張については，

上記の無効主張と両立しつつ，その法律効果の発生を

妨げるものとして，同無効主張に対する再抗弁と位置

付けるのが相当である。そして，その成立要件につい

ては，上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害する

ことによって請求原因による法律効果を復活させ，原

告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効

果が生じることに照らし，原告において，その法律効

果発生を実現するに足りる要件，すなわち，①原告が

適法な訂正請求を行なっていること，②当該訂正に

よって被告が主張している無効理由が解消されるこ

と，③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技

術的範囲に属することを主張立証すべきであると解す

る。」と言っています。

さきほどお話した再抗弁の（a）（b）（c）というの

が，ここでは①②③ということで再抗弁の要件が書か

れています。この事案では結局訂正をしたけれども，

訂正後の発明の無効理由は一部解消できないというこ

とで，結局はこの再抗弁は認められず，特許（実用新

案）は無効になるという被告の主張が通り，原告の請

求が棄却されたというケースです。これはたまたま再

抗弁が通らなかった事例ですが，さきほど挙げたもう

一つの「多関節搬送装置事件」判決では再抗弁が認め

られました。この判決では，被告物件が訂正後の発明

の技術的範囲にも入ることが再抗弁の要件の一つにな
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ると判示し，当該事案では技術的範囲に含まれると判

断しました。すなわち，被告物件が訂正後の発明の技

術的範囲に入れば，原告の再抗弁が通り，被告の主張

する 104 条の 3の特許無効の抗弁は，最終的には排斥

されるということを言った上で，その場合に被告物件

との対比に供する発明は訂正する前の発明であり，訂

正前発明の技術的範囲に入るという判断をしたと理解

しています。要するに原告は，訂正をしなければ無効

になるということは承知で訂正請求して，この特許は

生きるということを主張し，それが認められたら，無

効の抗弁は排斥されますが，訂正が確定しているわけ

ではないので，この場合でも対比の議論は，訂正前の

特許請求の範囲を対象にして行い，裁判所も訂正前発

明の技術的範囲に含まれるという判断をしたという非

常に論理のトリックの多い判決なわけです。私は，果

たして再抗弁の要件の中に，被告物件が訂正後の発明

の技術的範囲に属すること，というものを入れていい

のかどうかについて，疑問を持っています。侵害かど

うかということはまさに特許があって言うことであっ

て，今議論しているのは特許が有効かどうかの議論な

ので，被告物件が技術的範囲に入るか入らないかとい

う議論の場ではないので，技術的範囲に属するか否か

ということを，その権利の有効性が維持できるかどう

かの議論の中に入れてくることについては一寸疑問を

持っています。ただ疑問を持ってはいますけれども，裁

判所としては，訂正発明が確定しているわけではあり

ませんから，未確定の発明を確定したのと同じように

して侵害だという考え方はどうしてもとれないのだろ

うと思います。そこで，結局は裁判所も再抗弁の中に入

れざるを得なかったのではないかと思います。その点

が今迄の再抗弁とは一寸違っているような感じがしま

す。もっとも訂正した発明に被告製品が含まれなくな

るのなら，結論は原告請求棄却になるので，いまの議論

は単なる理論構成だけの問題でしかないのかも知れま

せんが，これは未だ裁判所も考えなければならないこ

とではないかと思います。したがって，以上のような理

論構成は 100％確定したとは思われないところです。

今度は逆に，裁判所は無効であると判断し，特許庁

は有効だと判断したというケースの場合です。その場

合には，いくら技術専門官庁である特許庁が，「これは

Ａ公知技術，Ｂ公知技術を組合わせてもできない。」と

言っても，裁判所がＡ公知技術とＢ公知技術からこの

発明ができると考えて無効だと判断してしまえば，

104 条の 3 により原告の請求は棄却されるわけです。

さきほど言った，原告（特許権者）は権利の有効性を

維持するために 2つのハードルを越えなければいけな

い，といううちの，その一つの侵害裁判所のハードル

が越えられなかったというわけです。そういうケース

が実際あるわけで，東京地裁平成 19年 9月 11 日「電

動機事件」判決はまさにそのようなケースです。この

判決では「以上によれば，本件特許は，特許無効審判

により無効にされるべきものと認められるから，原告

両名は，本件特許権を行使することができない。な

お，本件については，弁論終結後に，無効不成立とす

る審決がなされたとして，原告両名から弁論の再開申

請がなされている。しかし，本件特許については，本

件特許発明の課題解決手段の主要な部分が既に乙 1 公

報に開示されており，無効にされるべきものと認めら

れることは上記のとおりであるから，本件について

は，弁論の再開は不要と考える。」ということで，特許

庁は有効だということで無効審判請求不成立の審決を

出しましたが，裁判所は無効だということで，その後

も押し通したというケースです。こういう判断は妥当

なのだろうかという疑問もあります。104 条の 3 では

「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきも

のと認められるときは」とされているのにもかかわら

ず，無効審判で無効とされないのに裁判所が無効とさ

れるべきと言っていいのか，という解釈上の議論が当

然あるだろうと思います。この事件の場合は，知財高

裁の審決取消事件で，有効とした特許庁の審決が取り

消され，一審の侵害裁判所と同ように無効だというこ

とになったので結論的に大きな問題は生じなかったも

のの，仮に知財高裁でも特許庁の有効審決が維持され

てしまった場合は，特許庁→知財高裁ルートだと有効

とされても，侵害裁判所が無効だと言えば，原告の請

求は認められないということで終わってしまい，それ

でいいのだろうかという問題は生じるわけです。もっ

とも実際の実務では，侵害訴訟の控訴審と審決取消事

件とは，知財高裁の同じ合議体で審理することになっ

ていますから，最終的には判断は統一されるので，問

題は生じないとされています。しかし法の建前からす

れば，判断の齟齬が最後まで残るこということは理屈

の上では存在するはずです。

あとは，特許無効の抗弁を認めた知財高裁判決のあ

とに，訂正審決が確定した場合はどうすべきかという

問題もあり，これについては最高裁平成 20年 4月 24
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日判決（ナイフの加工装置事件）がありますが，最高

裁は権利者の主張が紛争解決を不当に遅延させるもの

と判断しました。時間の関係で詳細は判決自体に当

たっていただき，コメントは省略いたします。

(3) 更に 104 条の 3 の現在の運用の問題点としてあ

げさせていただきたいのは，侵害訴訟のうえで，公知技

術の位置づけが大分異なってきていると言う点です。

と申しますのは，侵害訴訟では被告物件が権利を侵害

するかどうかという判断に際して特許発明の技術的範

囲の解釈という作業が行われるわけですが，特許は公

知技術から乖離した技術に付与されるものですから，

公知技術を取り込むような技術的範囲の解釈は出来な

いわけです。ですから従前から公知技術を除外して技

術的範囲の解釈をするという手法もとられていたわけ

です。先程来の例でお話しすると，円形状という発明に

対して楕円形が公知だった場合は，円形状というのは

真円と解釈すべきだという議論がなされるわけです。

ところが 104 条の 3のもとでは，楕円形だって円形状

には変わりがないから，円形状の特許は無効であると

言うことで，原告の請求が棄却されてしまう場合もあ

るわけです。そうなると，公知技術を参酌して技術的範

囲を定めるなどという手法は極めて例外的な場合に限

られてしまうことになります。公知技術をいろいろ探

し出し，技術的範囲を狭く解釈する作業は特に被告代

理人にとって極めてやりがいのあることだったのです

が，こんな手法は従前から特許実務をやっていた実務

家のノスタルジアみたいなものになってしまうわけで

す。現に，先ほどお話ししましたように，いきなり権

利の有効無効の判断で原告の請求を棄却する事案が多

いのはまさにその表れと言ってよいのではないかと思

います。果たしてこういう進め方でよいのだろうか，

公知技術があるのならそれを参酌して然るべき権利範

囲を打ち立てた上で侵害の成否を判断すべきではない

か，そうした見解も当然あるのだろうと思います。

第 6 104 条の 3 の解釈と運用のあり方に関する

私見

1，解釈・運用の方向性（「明らか」要件の必要性）

要するに，先程からお話ししていますように，特許

庁と裁判所とが，全く同じ立場で，同じ目で，同じ公

知技術で，特許が無効かどうかということを判断でき

るということが，実務の運用上，解釈上採られている

ということで，完全な判断のダブルトラックになっ

て，判断の食い違いを中心としていろいろな問題が起

きているということです。やはりこういう 2つの機関

が違う判断をするということは，当事者にとっては決

して好ましいことではないのは間違いありません。こ

れを何とか是正をしなければならないのではないかと

いうことで，最初にお話したように，無効審判という

制度を止めて裁判所一本で無効判断をするという案，

あるいは，無効審判を残すとしても，請求時期とか回

数または請求人適格を制限するという考え方等ありま

すが，私個人としては，キルビー判決に至るまで，理

論構成はともかく基本の考え方は一致していた「特許

が無効であることが明らかな場合に限って，侵害裁判

所は原告の請求を棄却する」という方向で，104 条の 3

の解釈運用もしていくべきではないかと思っておりま

す。先程来，公知技術を含む特許権に基づく権利行使

につき，これまでの学説判例をご紹介してきました

が，これら学説判例の共通の原点にあるのは，特許が

明らかに無効となるべきときは権利行使を許さないと

いう結論です。104 条の 3 はその議論を立法的に解決

したのだという立場から，この原点に立ち戻って 104

条の 3を解釈運用していったらどうかというのが私の

考え方です。

私が今日特に申し上げたいのはこの点なのですけれ

ど，それに対して，104 条の 3には「無効になることが

明らか」という要件（以下，「明らか」要件と称します）

はないのだから，無効審判と同じような目でやっても

いいと解釈すべきであって，「明らか」要件を含めるこ

とはできないし，そもそも「明らか」かどうか自体の

判断が困難で，ために無効審判も併行して請求するこ

とになり，紛争の 1回的な解決という本来の要請にも

とるから実定法上これを要件とはしていないのだとい

うことで現在の実務は運用されております。しかしこ

れまでにも見てきましたとおり，「明らか」要件を外す

ことによって紛争の 1回的解決が得られたとは到底言

えず，むしろ判断の 2トラックによる弊害の方が問題

になっているのが現状だと思います。

さきほどのキルビー事件判決によると「無効である

ことが明らかに認められなければならない」という言

葉が 5カ所，「そういうことが又確実に予見される」と

いう言葉が 2カ所出てきますから，最高裁は，やはり特

許が無効になることが「明らかな」というケースに限っ

て権利濫用を認めるという形で終着させたと思われま

す。ですから，104 条の 3も最高裁の判断の上に立っ

特許法 104 条の 3の現状と今後の運用に関する私見

パテント 2010Vol. 63 No. 8 − 119 −



て運用すべきではないかなというのが私の考え方です。

2，実定法上の根拠

そして，実定法上の根拠ですが，104 条の 3 をもう

一回見て頂くと，「当該特許が特許無効審判により，無

効にされるべきものと認められるときは」と言ってい

るのです。すなわち，「特許無効理由があると認めら

れるときは」という表現ではなく「当該特許が無効審

判により無効にされるべきものと認められるときは」

という言い方をしているわけです。これは，無効審判

を請求すれば無効になるということが裁判所の目から

もはっきりしているような事案だというように解釈が

できるのではないかと思います。例えば，あの人だっ

たらきっとこういう時はこうすると思う，というよう

な議論を皆さんもすることがあると思うのですが，

きっとあの人だったらこういう場合こういうことをす

ると思うというのは，他人がとるであろう行動を自分

が推測をして言っている言葉なので，確実な予見がさ

れない限り言えないわけです。この条文でも「特許の

無効理由があるときは」とは言わずに「特許の無効審

判により無効にされるべきものと認められるときは」

と言っていますから，特許庁おいてもきっと無効にさ

れるという事案だと裁判所が考えたとき，すなわち，

いきなり裁判所と特許庁とが全く同じ資料によって判

断するのではなくて，この資料からだったら特許庁は

無効にするだろうということが，裁判所からも明らか

に予見可能な場合に限って認められるのだ，というこ

とを指していると解釈できるのではないか，すなわち

「明らか」要件は実定法上の解釈からも導き出される

のではないかと思うわけです。そのように解釈すれ

ば，裁判所から見ても無効審判で無効とされることが

「明らかな」場合に抗弁を認めるわけですから，ダブル

トラックと言っても裁判所と特許庁の間で判断の齟齬

が生じるケースは極めて少なくなるだろうし，さきほ

どお話ししました現在の実務から起こってくる色々な

問題の大半はクリアされるのではないか思います。

また104 条の 3のもとでも「明らか」要件が必要と解釈

すれば，無効の抗弁の内容は自ずから新規性がないか，

進歩性欠如の場合でも新規性欠如に近いようなケース

に限定されることになりますから，進歩性の判断を巡る

裁判所の負担も減少するのではないかと思います。

更にキルビー判決における「権利濫用」という代わ

りに，「権利を行使することができない」という表現を

採用しただけになりますから，従来請求棄却をするた

めになされてきた様々な見解に共通する結論を直接に

法文化したものであって，我が国の特許制度における

権限分掌の基本的枠組みを外さない運用が保障される

ことにもなるのではないかと思います。

3，訂正審判(訂正請求)の取扱い

104 条の 3に「明らか」要件を含ませて考えるとき，

キルビー判決と同趣旨の規定になると述べましたが，

実はキルビー判決には更に「特段の事情がない限り，

権利の濫用に当たり許されない」との説示があり，特

段の事情の例として訂正審判の請求がされていること

が挙げられております。104 条の 3 にはかかる文言は

存在しません。しかしこの問題についても，「特許無

効審判により無効にされるべきものと認められるとき

は，」として，無効審判の場に立った判断が求められて

いるのですから，訂正審判の存在その他の理由により

無効理由が解消されるとの判断に達した場合は本条の

抗弁は排斥（再抗弁が認容）されるべきであると思い

ます。実務でも別途訂正審判請求または訂正請求がな

されている場合は，訂正が認められる可能性まで判断

しております。訂正の可能性が認められて本条の抗弁

が排斥されたケースとして，東地判平 17・9・29，平

19・2・27があります。なお訂正の可能性を否定して

本条の抗弁を認めたものとしては東地判平 19・5・22

ほか多数あります。

4，訴訟手続中止の制度の活用

それでも実際には裁判所が特許庁の無効審判で無効

となることが明らかかどうか判断に迷うことはあると

思います。そういう場合は，それこそ 168 条 2 項で，

原点に戻って訴訟手続きを中止して待てば良いのでは

と思います。現在，特許の無効審判とか訂正審判とか

の審判手続きは従前と違って非常に早くなりました。

特に訴訟がらみの事件の場合には，3カ月，4カ月ぐら

いの早い時間で事が収まってしまうケースがありま

す。また，今は 1年切ったぐらいで侵害訴訟も処理さ

れていますから，あまり訴訟手続中止の制度というも

のを毛嫌いしなくてもいいのではないかと思います。

5，法改正の方向についての疑問

私は，常日頃法律というものはむやみに改正すべき

ではないと考えております。特許法も含め知財関係法

は本当にいじり過ぎではないかと思います。民法とか，

民訴法とかは何十年掛けて色々な議論をするのです

が，特許法なんかは本当に 1，2年で，早々に改正を決

めてしまいます。今後の方向性についても，第 3期知
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的財産戦略の基本方針のようなものも出ていますし，

2011年に方向性が出るということですから，凄い勢い

で，あと 2年ぐらいの間に方向性が出て，もしかする

と，無効審判制度がなくなるかも知れません。果たし

てそんな早くやっていいのだろうかと思います。せっ

かく 104 条の 3が出来たのだから，現状の問題点はな

るべく解釈や運用で賄うべきではないでしょうか。

頻繁に知財関係の法律が改正されて，なにか振り回

されているなという感じを抱くのは私一人ではないと

思います。例えば，さきほどの今後の改正の方向です

が，制度論として特許付与前における異議申立制度が

導入されるという一つの方向性が考えられているとの

ことです。一昔前にはまさに特許付与前の異議申立制

度があったわけです。特許庁が特許にしても良いと考

えた場合に，特許にする前に出願内容を公告して，特

許にすることに対する異議の申立てを一定期間受け付

けるわけです。この制度をそのまままた復活させる方

向で検討されているのかどうかはわかりませんが，こ

れが廃止された平成 6年の頃には，私は何故この制度

を止めてしまうのかと思っていました。この異議制度

でつぶれた権利は結構あると思います。今は出願公開

制度がありますけれども，それはとにかく 1年 6カ月

経てばどんな出願発明でも未審査の段階で自動的に公

開されてしまいますし，競業者が，あれは放っておい

ても権利にならないと判断して何も手当をしないこと

が多いのですけれど，公告制度の場合には，黙ってい

ればそのまま特許になるという告知がなされたわけで

すから，他の競業者は一生懸命公知技術を探し，異議

申立をして潰しにかかるわけです。それで潰れたケー

スというのはかなりあるはずです。見方を変えれば，

公告制度によってそれだけ精選された特許ができて来

るわけです。何故そのような効用のあった制度を止め

てしまったのかと思うわけです。海外からは，公告制

度に対し，特許権がいつ迄たっても認められないとい

うような指摘があったようですが，出願公告がされれ

ば特許と同じような権利行使ができるという条文もあ

りましたから，権利行使に支障が出るわけではありま

せんでした。また特許付与前の異議制度の廃止と共に

これに代わって，今度は特許付与後の異議制度（第

113 条）というものが設けられたのですが，これも平

成 16年になくなって，現在は無効審判だけになった。

それが今度はまた付与前の異議制度を復活するという

ことになってきたわけです。特許というのは国の経済

に大きな影響を持つ基本法ですから，百年の計を立て

て，長いスパンで見て頂きたいものだと考えていま

す。104 条の 3 ももっと皆さんの意見を十分聞き，い

ま指摘されているような問題点にスムーズに対応する

手段も具備せしめて立法するべきではなかったかとい

う印象は拭えません。そしていくつかの問題点が出て

くると，5，6 年のうちにまた改正というのでは，

ちょっと勘弁してほしいという気持ちにもなります。

これからその現行法の不具合も考えて，無効審判制度

を無くすなら無くしてもいいのですけれども，広く意

見を聞いてゆっくり時間を掛けて，本当に将来の見通

しを立ててやって行かなければいけないのではないか

というのが私の偽らざる意見です。

第 7 結び

特許法 104 条の 3は施行からまだ 4年余を経過した

にすぎない段階にありますが，裁判実務において積極

的に活用されていることは事実です。しかし実際の事

案を見ると，被告側は侵害訴訟で本条の抗弁を主張す

ると共に，別途無効審判を請求しているケースが多い

ことも事実です。これは，当初意図された，「特許無効

をめぐる争いを本条の抗弁を行使することで 1回的に

解決し，もって司法，行政の両手続が併存することか

ら来る当事者の負担を軽減し，訴訟経済に資する」と

いう目的を充分果たしているとはいえないとの指摘も

なされるでしょう。

またかかる現状のままではいくつかの問題点が存在

することも事実です。これを解決するためには，最終

的には米国におけるごとく無効判断を司法中心型に

し，いずれは特許庁における無効審判制度を廃止し，

無効判断を司法に吸収するような制度論も考えられ，

その立場からすると現状はそれまでの過渡期にあるも

のと位置づけられることになりましょう。他方，我が

国において連綿と続いている司法と行政の権限分掌制

度を維持し，特許無効であることが明らかな場合に限

定して本条を活用する方向に進むべきであるという私

見のような考えも当然存在すると思います。今後どの

ような方向が選択されるべきかは，更に実務の実態を

検証しつつ，関係当事者の十分な議論と検討が必要な

のではないかと考えます。

駆け足になりましたけども，予定した話は終わりま

した。どうも，ご清聴有り難うございました。

以上
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