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「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」

第１ はじめに

【司会（当部事務局次長・弁護士 藤田晶子）】 それ

では，第 1パネルに続きまして，第 2パネル「侵害訴

訟と審判・審決取消訴訟との調和」のパネルディス

カッションを開始いたします。第 2パネルのモデレー

ターは，当部部員で弁護士の櫻井彰人が務めます。櫻

井先生，よろしくお願いします（拍手）。

【モデレーター（当部部員・弁護士） 櫻井彰人】

第 2パネルのモデレー

ターを務めます，弁護士

の櫻井です。よろしくお

願いします。

第 2 パネルは，「侵害

訴訟と審判，審決取消訴

訟との調和」と題して，

侵害訴訟，審判及び審決取消訴訟の運用状況や制度上

の問題点について，パネリストの皆さまから忌憚のな

い御意見を伺いたいと思います。

まず，パネリストの方々を御紹介させていただきま
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創部三十周年記念シンポジウム

「特許紛争のより適正な解決の模索」
−後編 第 2パネル「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」−

平成24年 3月 10日，東京弁護士会知的財産権部は，創部三十周年を記念し，東京弁護士会の主催の下，

日本弁護士連合会及び日本弁理士会に御共催いただき，かつ，日本知的財産協会に御後援いただいて，「特許紛

争のより適正な解決の模索」と題するシンポジウムを開催した。

その前編の来賓の御講演と第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」の模様は，本誌8月号（65巻8

号）に掲載されている。

本稿は，その後編の第2パネル「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」の模様をお伝えするものである。

（注）役職などは，シンポジウム当時のものである。
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す。前知財高裁所長，現在，弁護士の塚原朋一様，知

財高裁第 2部部総括判事の塩月秀平様，知財高裁第 4

部部総括判事の滝澤孝臣様，本日は，遠路，徳島から

お越しいただきました徳島地家裁所長の清水節様，特

許庁首席審判長の小菅一弘様，日本弁理士会会長の奥

山尚一様，塩野義製薬知財部長の髙山裕貢様，弁護士

の古城春実様です。

それでは，私から問題提起をさせていただきます。

平成 12 年 4 月 11 日のキルビー最高裁判決(1)以前にお

いて，侵害訴訟の裁判所は，特許の有効性を前提とし，

主として，対象物件又は対象方法が発明の技術的範囲

に属するか否か，つまり侵害論を中心に判断してきま

した。しかし，キルビー判決以降，特にキルビー判決

を受けて新設された特許法 104 条の 3以降，裁判所は

第 1次的に特許の有効・無効を判断することが可能と

なり，判決の中には，技術的範囲の属否の判断をせず

に，特許権の無効のみを判断するものがみられるな

ど，特許権侵害訴訟は劇的に変化しました。

特許庁が作成した図表「特許権者敗訴の原因」(2)は，

皆様も既に御覧になっていると思いますが，この図表

から，特許権者敗訴の原因として，特許権の無効を理

由とするものがかなり多く現れていることが分かりま

す。

また，次の同じく特許庁作成の図表「『無効抗弁』と

無効審判の利用状況」(3)から，キルビー判決以降，特に

104 条の 3が施行された平成 17 年以降，侵害訴訟にお

いて，無効の抗弁を主張するものが，ほぼ 9割を占め

るようになっています。さらに，特許庁と侵害裁判所

の両方の，二つのルートで無効を主張するものも，6

割近くに増えております。
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高山裕貢氏

奥山尚一氏

他方，平成 21 年 1 月 21 日の日本経済新聞の記事(4)

ですが，「特許紛争 司法・特許庁 2本立てのゆがみ」

と題する記事が掲載されるなど，制度上の問題点が指

摘されるようになってきています。

このように，キルビー判決以降，特許権侵害訴訟は

劇的に変化していますが，他方で，制度上の問題点が

顕在化し，特許法 104 条の 3の新設により，かえって，

裁判の迅速化と適正な解決に反しているのではないか

との指摘もされています。具体的には，次のような問

題が指摘されております。

① 特許法 104 条の 3に基づく無効の抗弁が，特許権

者による権利行使を消極にさせている原因となって

いるのではないかとの疑い

② 裁判所の技術専門性に対する懸念

③ 無効主張を特許庁と侵害訴訟の 2つのルートで判

断する「ダブルトラック」の問題

④ 特許庁と裁判所との間の「キャッチボール現象」

による審理の遅延や無駄な審理という弊害の発生

以上が問題意識ですが，第 2 パネルは，特許法 104

条の 3の運用状況，ダブルトラックの問題，キャッチ

ボール現象に関する問題など，平成 23 年特許法改正

を踏まえながら，訴訟及び審判の現状や問題点，改善

の必要性などについて討論していきたいと思います。

第２ 侵害訴訟における無効の抗弁

１ 権利行使に対する消極的な影響の有無

【櫻井】 まず，特許法 104 条の 3の無効の抗弁と関

係する事項について，御質問させていただきます。

先ほど紹介した新聞記事において，知財高裁判事か

ら「特許権紛争制度は，特許権者にとって使いづらく

なっている」という指摘がされています。ここで最初

の質問ですが，権利行使を消極的にさせる原因とし

て，無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を挙げる意見があ

ります。この点について，髙山部長，いかがお考えで

しょう。

【塩野義製薬株式会社 知的財産部長 髙山裕貢氏】

企業一般というより

も，医薬品を扱う製薬企

業として，意見を述べさ

せていただきます。特許

法 104 条の 3が新設され

る以前から，権利者とし

て特許権侵害訴訟を提起

する際には，相手方から特許無効の審判の請求がある

ことを念頭に置いて，権利行使をしています。したが

いまして，特許法 104 条の 3の新設があってもなくて

も，無効であるという，侵害者の攻撃に耐える必要が

あるという点では同じですので，それほどの影響はな

いと思っています。ただ，訴訟において無効の抗弁が

あり，それと同時に特許無効審判が請求されると，特

許の有効性を主張する際に，両者を矛盾なく論理展開

しなければならないという煩わしさはあります。しか

し，だからといって，訴訟の提起が躊躇
ちゅうちょ

される，とい

うことはないというのが，私の意見です。

【櫻井】 ありがとうございます。無効の抗弁の有無

よりも，最終的に特許が無効になる確率が相応にある

ということが，権利行使を消極にさせる原因という御

意見とお伺いしました。この点，多くの事件に，代理

人ないし補佐人として関わっている奥山会長は，いか

がお考えでしょうか。

【日本弁理士会会長 奥山尚一氏】

弁理士の仕事では，大

企業よりは中小企業にア

ドバイスすることが多く

あります。その観点から

見ますと，やはり勝訴率

が低いということが，ま

ず，一番問題ではないか

と思います。その中で，無効で負ける確率が 30 から

40 パーセントくらいあります。全体の勝訴率は統計

でしかないですし，無効審判も別にありますが，やは

り数字を示されて，「これで負けてしまうのか」という

ことになりますと，なかなか訴訟に踏み切れません。

そして，また，代替案を探すようなことになります。

そのような意味で，問題があるのではないかと感じて

おります。大事な特許であればあるほど，そのような

傾向が強くなるというアイロニーがあります。これで

本当にいいのかと考えております。

【櫻井】 奥山会長からは，無効の抗弁が権利行使を

消極にしている理由の一つであるというような御意見

ですが，古城先生は，この点はいかがでしょうか。
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古城春実氏

清水 節氏

【当部部員・弁護士 古城春実氏】

個人的には，無効の抗

弁があるから権利行使に

消極的になるという声を

直接聞いたことは，私は

ありません。無効の抗弁

が新設される前から，侵

害訴訟の対抗手段として

無効審判が起こされるということは，権利行使をしよ

うとする以上，当然予想していたし，特許庁でするの

と同じ無効主張が裁判所でできるようになったからと

いって，なぜ，それが権利行使を消極化させる理由に

なるのかということは，論理的にはよく分からないと

ころがあります。そのことが少し強調されすぎている

のではないか，多分に感情的な面があるのではないか

という印象を持っております。

それから，昔，無効の主張ができないときには，比

較的，裁判所も権利範囲の解釈が狭かったということ

がありました。それが，今，変わってきているという，

そのトータルで見ないと，実際に権利者に有利なのか

不利なのかということは正確にはいえないと思ってい

ます。その辺りも，余り統計や事実に基づかない議論

がされているのではないかという感じもしています。

【櫻井氏】 ありがとうございます。この質問につい

ては，権利者の事実的勝訴率に基づいて，判例タイム

ズに論文(5)を寄稿されている清水判事からも〔従前か

ら無効審判請求をされて無効の判断を受ける危険性が

あったが，実際に侵害訴訟自体において否定的な判断

がなされることが消極的に影響するのではないかと

の〕御意見をいただいておりますが，判例タイムズの

論文と併せて参考にしていただきたいと思います。

２ キルビー判決の明白性の要件と特許法 104 条

の 3の関係

【櫻井】 次に，第 1パネルでも取り上げられました

質問に入りたいと思います。特許法 104 条の 3は，キ

ルビー判決で認められた権利濫用の主張を発展的に明

文化したものといわれております。ここで，キルビー

判決には，「無効の理由が明らかな場合」との文言があ

りました。すなわち，明白性の要件ですが，特許法

104 条の 3 にはこの「明らかな」場合という文言がな

く，その代わり，「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」という要件が加えられてお

ります。この点，明白性の要件と，特許法 104 条の 3

の要件との関係についてお聞きしたいと思います。清

水判事はいかがお考えでしょうか。

【徳島地方・家庭裁判所長判事 清水 節氏】

御承知のように，キル

ビー判決の事案そのもの

は，無効であることの明

白性の強い権利を行使し

た事案であるといわれて

おりました。そこで，そ

の「明らか」要件につい

て，もう少し無効であることが明らかでないものにつ

いては，判断を差し控えるような事例も出るのではな

いか，文言上はそのような余地があるように，私も

思っていました。しかし，その後，104 条の 3 の制定

に至るまでの 4年弱の間に，そのような判決は実際に

はなされませんでした。また，第 1パネルで三村さん

もおっしゃったように，実際に地裁の現場で担当され

る裁判官において，その明白性の要件にウエイトを置

いて，明らかでないものについてはキルビー判決によ

る権利濫用の抗弁を行使できないという考え方が，実

務上はほとんどなかったわけであります。ですから，

その後条文では 104 条の 3の中に明白性の要件を入れ

ないことになりましたが，先ほどの第 1パネルでのお

話のように，実際の運用に差はないだろうと思ってい

ます。

ただ，104 条の 3の立法化に際しては，産業界から，

明白性の要件があると，権利行使が不安定になるとい

う意見が強く出されて，その結果，条文には入らな

かったと承知しています。その辺りに翻って考えます

と，第 1パネルからの続きにもなりますが，侵害訴訟

をしようとすると，104 条の 3 で負けてしまい使いに

くいという声が強いことを考えますと，これは飽くま

でも立法論ですけれども，改めて明白性の要件を入れ

て，明らかなときは無効の抗弁を認めるけれども，明

らかでないときは，無効かもしれないけれども無効と

は判断しないという謙抑的な運用を，裁判所に求める

余地もあるのではないかと考えられます。ただ，その

場合には，産業界からの御批判も受けたように，判断

の法的安定性を若干欠くのではないかということ，そ

れから，問題の先送りになり，迅速性の観点で問題が

あるのではないかというデメリットもあります。その

辺りは，議論しなければなりませんが，一応，考える

余地はあるのかなと思っています。
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滝澤孝臣氏

【櫻井】 ありがとうございます。この問題につい

て，奥山会長はいかがでしょうか。

【奥山氏】 この問題は，いろいろ弁理士会の中でも

議論しています。そもそも出発点を考えますと，行政

庁である特許庁の審査官が毎日審査して，営々と特許

の判断を積み重ねているわけです。その結果，何がで

きているかというと，ビジネスをする人たちの競争環

境だと思います。その積み重ねによって，有効・無効

の相場観のようなものもできてきているわけです。一

方，侵害事件ではどのようになるかというと，やはり

個々の事件の妥当性，公平性，例えば，侵害者が特に

悪質であるというようなことも織り込んで心証形成が

されるわけです。その個別の判断と，積み重ねで出来

上がっている特許性の判断とは，やはり少し切り離す

べきなのではないかと考えています。そうであるとす

ると，まず，特許庁の判断を尊重する方向が正しいの

ではないかと感じています。そのため，「明白性」が，

やはり 104 条の 3のようなところに，きちんと規定さ

れている必要があると考えています。

【櫻井】 ありがとうございます。先ほど，清水判事

は，明白性の要件は機能しておらず，特許法 104 条の

3 の運用にも変わりがないというような趣旨の御発言

でしたが，滝澤判事は，この点はいかがでしょうか。

【知的財産高等裁判所第 4部部総括判事

滝澤孝臣氏】

この点につきまして

は，第 1パネルで髙部判

事から詳細な説明があり

ました。私から申し添え

るものは，本来はないの

ですが，今，キルビー判

決による「明らか」要件

と，改正法の要件との関係が問題になっているわけで

すが，やはりキルビー判決を理解するには，担当調査

官，最高裁の調査官の判例解説をまず参照にした上

で，議論する必要があるのではないかと思います。そ

の見地から，私なりにその判例解説を読ませていただ

きますと，この判例解説は髙部判事が執筆されており

ますので，多分に髙部判事の受け売りかもしれません

が，私なりの言葉で理解させていただきますと，キル

ビー判決による「明らか」要件は，量的な意味で，す

なわち，「明らかな無効」と「明らかでない無効」とを

量的に区別しているわけではありません。特許の有

効，無効ということは，第 1次的判断庁である特許庁

が本来は判断するわけですが，侵害訴訟においては，

第 2次の判断庁である裁判所が判断するという，先ほ

ど，量的な意味でというような意味であえて言いまし

たが，その対比で言えば，質的な意味で，その無効を

概念づけているのではないかと思っております。した

がいまして，104 条の 3 第 1 項に規定する要件と，法

的には，キルビー判決による「明らか」要件とは，量

的には同じことを言っているのだと解されてよいよう

に思われます。今までのこの点の議論は，ややもする

とその違いを前提に議論されているように見受けられ

ましたけれども，法律的に見れば同じだということか

ら議論を再出発させてもいいのではないかと思いまし

たので，一言補充させてください。

なお，この機会に，キルビー判決に限らず，最高裁

判決について議論される際には，私も調査官OBとし

て，これは担当調査官の個人的な見解を述べたものだ

と，判例解説の冒頭には注意書きされておりますけれ

ども，やはり担当調査官がその判決についてどのよう

な解説をしているのか，そこから議論を出発していた

だきたいと思います。キルビー判決以外にも，全て最

高裁判決を議論するときには，先生方におかれまして

も，その点を必ず参酌してもらいたいということをお

願いさせてください。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題は，後で

出てくるダブルトラックの考え方と密接に関係する問

題ではないかという感じがしております。特許法 104

条の 3については，今後どのように運用されるか，見

つめていきたいと思っています。

技術的範囲の確定と発明の要旨認定，専門委員など

裁判所の技術専門性を担保する制度，プロパテント傾

向についても，あらかじめ質問をさせていただいてお

りましたが，時間の関係で割愛させていただきます。

３ 裁判所による有効無効判断の状況

【櫻井】 それでは，ここで，裁判所による特許権の

有効・無効判断，特に進歩性の判断をどのようにして

おられるかについて，意見を伺います。質問内容は，

平成 21 年以降の判決例の中に，ヨーロッパ特許庁に

おける課題解決アプローチに近い判断手法のもの，動

機として「示唆等」を要求する判決例が表れてきたこ

とから，裁判所の判断基準が変化してきているのでは

ないかということにあります。第 1パネルでもこの点

は触れられていました。この点，塩月判事，いかがで
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塩月秀平氏

塚原朋一氏

しょうか。

【知的財産高等裁判所第 2部部総括判事

塩月秀平氏】

まず，AIPPI の「進歩

性に関する各国運用等の

調査研究報告書」では，

EPO の“Guidelines for

Examination in theEuro-

pean Patent Office”が

紹介されています。この

報告書の該当箇所を読みますと，「進歩性の評価に際

しては審査官は通常，課題解決アプローチを適用す

る。このアプローチは，次の 3段階からなる」とあり，

第 1に「一番近い先行技術を決定し」，第 2に「解決す

べき客観的な課題を設定し」，第 3に「一番近い先行技

術と設定された課題から出発して，熟練者にとってク

レーム発明が自明であったであろうか否かを考察す

る」とあります。このとおりのアプローチなのです。

このアプローチは，知財高裁設立以前の東京高裁の

特許部・知財部の当時から，裁判所が進歩性判断にお

いて暗黙のうちに念頭に置いていた基準だったと思い

ます。日本の裁判例では，旧来から，先行技術から，

当該発明の構成の動機付け，あるいは示唆は進歩性を

否定する大きな要素になっていたわけです。この基準

は，アメリカでは，第 1パネルでも紹介されておりま

す，TSMテスト，“Teaching-Suggestion-Motivation

test”にもつながるものです。以前から日本の審決取

消訴訟においても，根底において念頭に置かれていた

思考過程といってよいと理解しております。

【櫻井】 ありがとうございます。課題解決アプロー

チ等が，知財高裁設立以前の東京高裁当時から，進歩

性の判断において，暗黙のうちに念頭に置かれていた

基準であったという御意見だと思います。この点，塚

原先生はいかがお考えでしょうか。

【早稲田大学教授・前知的財産高等裁判所長・弁護士

塚原朋一氏】

多分，私も暗黙のうち

に置いていたのだと思い

ますが，私は，現役の時

代には，余り，他の裁判

官の判決を逐一きちんと

読むようなことはありま

せんでした。退官してか

ら，この 1，2年，具体的な必要性があって，他の裁判

官の判決をまさに穴の開くほどよく見るようになる

と，EPO の課題解決方式の判決に合わせているよう

な判断手法もありますし，そうではない判決もありま

す。かなり，事案により，あるいは裁判官により，ば

らつきがあるように思います。どちらの方向が正しい

かということにはなりませんし，これは裁判所だけの

問題ではなくて，特許庁も含んでの問題でもありま

す。冒頭，第 1部のパネルにもありましたように，将

来的には，世界的なレベルで，できる限り，判断方法

を標準化，統一化していくことは，日本の裁判所と特

許庁（JPO）の双方に対し，突きつけられた解決すべ

き課題かなと感じます。

【櫻井】 ありがとうございます。塚原先生の御意見

に関して，塩月判事はいかがお考えでしょうか。

【塩月氏】 EPO の基準と裁判所の基準でずれがあ

るというところが，あるところでは指摘されているか

もしれませんが，その前提としまして，EPO におけ

る，先ほどの第 2番目の「解決すべき客観的な課題を

設定し」という手法がどのように行われているかにつ

いての理解が，踏まえなければならないことだと思い

ます。

私としては，「客観的な課題を設定し」という手法に

ついては，ヨーロッパのことでもあるし，自分の仕事

で忙しいものですから，そこまで研究し切れていませ

んが，そこの課題の設定の違いが，日本の裁判所との

違いとして出てきているのかもしれません。

そうはいっても，訴訟における判決は，争点が非常

にピンポイント的なところにあります。先ほど，根底

において念頭に置いているとはいいましたが，具体的

な事件におけるピンポイント的な争点についての判断

というところにとどまっております。判決全体として

みて，ヨーロッパの基準と違っているというところま

でいえるかどうか，そこは，私としては理解していな

いところです。根底としては，EPO と同じような基

準によっているのではないかと単純に思っているとこ

ろです。

現に，私が裁判長をする前に，陪席として東京高裁

の知財部において，この種の事件を扱っていた当時の

データを検索してみましたら，「動機付け」や「示唆」

というようなキーワードは，もう多くの事件でヒット

しています。そのようなところから，根底にある考え

方は同じではないかと感じています。
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【櫻井】 ありがとうございます。これは私の考えで

すが，日本の審決取消訴訟の審理，判断が，ヨーロッ

パ特許庁や米国の判断基準とほぼ同様の思考過程が前

提となっているのだという塩月判事の御意見は，私個

人としては，大変，興味深いものがあります。

４ 無効の抗弁の却下と平成 23年法改正

【櫻井】 それでは，次の質問に入ります。次の質問

は，無効の抗弁の提出時期との関係で，無効の抗弁が

時機に後れた攻撃防御となるのかどうかということで

す。

まず，第一審に侵害訴訟が係属中の場合，被告が特

許庁に無効審判を請求していなかったとき，裁判所は

この無効審判を請求することを促すことがあるのかと

いう質問に対しては，清水判事から「促すことはない」

という御回答をいただいております。

それでは，侵害訴訟がある程度進んだ後に，被告が

特許庁に無効審判を提出するとともに，無効の抗弁を

併せて主張してきたとき，この抗弁を，時機に後れた

攻撃防御という形で却下することがあるのか。また，

あるとすれば，どのような場合なのか。この点につい

て，清水判事，お願いいたします。

【清水氏】 一審を担当していたときのことで申し上

げれば，一審の審理の係属中は，比較的柔軟に対応し

ていたつもりです。ただし，裁判所からの何らかのア

クションなり，約束を求めた後については別です。具

体的に申し上げれば，「次回で弁論を終結しますよ」と

申し上げて，それについて何もおっしゃらないと，当

然，次回で終わることになります。次回までにやるこ

とも多少あるのでしょうが，その中で新しい無効の抗

弁を主張するような話が全くなく，「次回で終結しま

す」，あるいは，もっと端的に「もう他に必要な主張は

ありませんね」とお尋ねして，「ありません」というお

答えをいただいた後に出てくるものは，時機に後れた

ものと判断をすることになろうかと思います。それ以

外では，侵害論が後半に差しかかり，そろそろもう終

わりかなという段階であっても，まだ侵害論が一応議

論されている場合や，先ほど申し上げたような，裁判

所からのアクションがない段階で出された場合など

は，少し延びるなとは思いますが，そこで主張を制限

したというような経験はありません。一審であれば，

原則として主張させないのは不適当ではないかと思っ

ております。

【櫻井】 代理人の立場から，古城先生，この点はい

かがお考えでしょうか。

【古城氏】 御質問を伺っていますと，無効の抗弁だ

けは，訴訟法上の普通の抗弁と何か違う扱いをした方

がいいのではないかというお考えが，もしかしたらあ

るのかもしれないと思いました。しかし，基本的に

は，やはり，そのようなことではなくて，普通の訴訟

法上の抗弁と同じ扱いになると思います。時機に後れ

たかどうかという判断は，基準としては同じなのでは

ないかと思います。

それから，代理人の立場からいわせていただきます

と，無効の抗弁があれば，すぐに出せばいいのではな

いかと思われるかもしれませんが，やはり公知技術な

どを調査するには非常に時間がかかります。それか

ら，侵害論における構成要件の解釈と，無効論におけ

る発明の要旨認定とは，ある程度，裏表のところがあ

ります。ある技術的な要素や構成要件について，この

ような解釈を相手が主張するのであれば，このような

無効理由になるなということに思い至るということも

あります。それを一律に，遅いからだめだといわれる

と，代理人としては，非常に困ると考えております。

【櫻井】 ありがとうございます。今の質問は，第一

審の問題なのですが，控訴審で新しい無効理由が追加

された場合，〔時機に後れたかどうかについて〕どのよ

うにお考えでしょうか。滝澤判事，いかがでしょう

か。

【滝澤氏】 この手の回答は，「事案による」という

そっけない回答が原則的な回答になると思いますが，

控訴審における新たな主張ですので，やはり第一審に

おける審理経過を見て，なぜ第一審において無効主張

がされないで，控訴審に至って初めて主張されるよう

になったのか，その辺を十分に検討して，一審では無

効を主張しなくても勝てるだろうと「たか」をくくっ

ていたところ，負けてしまったので，慌てて無効を主

張するというようなことであれば，訴訟的な信義にも

もとるかもしれませんし，この辺りを慎重に検討して

判断する，場合によっては，却下するということにな

るのではないかと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この点について

は，23 年改正で再審事由が制限されたこととの関係

で，無効の抗弁を，今までよりも取り上げるべきでは

ないかというような意見もあります。この点について

は，滝澤判事，いかがでしょうか。

【滝澤氏】 個人的な見解ですが，基本的には，再審
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事由が制限されるということと，時機に後れた攻撃防

御方法として却下されるということは，本来，関連し

ない問題であると考えています。再審事由が制限され

るので，侵害訴訟が係属中に特許無効の決着を付けて

おかないと，その後，侵害訴訟で決着が付いた後に無

効審判請求で認められても再審事由にならないという

ことであれば，何とか訴訟係属中に無効主張をしてお

きたいというのが本音だと思いますが，逆に，それら

も含めて，時機に後れた攻撃防御方法が民事訴訟法に

も特許法にも規定されているわけですから，訴訟が係

属中であれば，法改正後は，時機に後れた攻撃防御方

法でも許されると考えるのは，やはり訴訟的な信義に

もとる結果になるのではないかと思います。

もとより，時機に後れた攻撃防御方法として，その

提出を却下するかどうかは，先ほども申し上げました

ように，事案によるわけですが，法改正により，少な

くとも無効主張については時機に後れた〔疑いのあ

る〕攻撃防御方法の提出が認められやすくなったと理

解すべきではないと，個人的には考えております。で

すから，今まで以上に，今までの実務を控訴審におい

て特に変えるというようなことはないのではないかと

思いますが，飽くまで個人的な見解です。

【櫻井】 この点について，髙山部長，いかがでしょ

うか。

【髙山氏】 裁判制度の利用者として申し上げます

と，〔時機に後れた攻撃防御であったとしても〕被告の

立場でいえば，是非とも取り上げてもらいたいでしょ

う。しかし，原告の特許権者の立場でいえば，その逆

になると思います。制度趣旨を無視して，あえていわ

せていただくと，事実に基づいた客観的な判決を追求

するならば，再審事由から外れたということから，時

機に後れた攻撃防御であったとしても，取り上げられ

るべきではないかと思います。しかしながら，時機に

後れた攻撃防御を却下するという趣旨が，早期に事件

を解決させるという意味合いから考えれば，それを取

り上げるべきなのかは考えどころかなと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。古城先生は，先ほ

どと同じということでしょうか。

【古城氏】 基本的には同じで，時機に後れたかどう

かは普通の判断基準でやればいいと思っております。

余程，長引かせるために，あえて土壇場になって何か

を出すというようなものは却下されて当然だと思いま

すが，それ以外のものについては，普通の基準でやれ

ばいいのではないかと考えています。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題について

は，次の「訂正可能な時期」との関係を考慮しなけれ

ばならないと考えています。控訴審では，特許権者は

訂正する機会が制限され，ほとんど与えられていない

ことを考慮すべきではないでしょうか。この点につい

ては，次の質問のとき，まとめて触れることにしたい

と思います。

５ 無効の抗弁に対する訂正の主張

【櫻井】 それでは，次の質問に行きたいと思いま

す。無効の主張に対する，特許権者の防御方法である

訂正の問題です。特許庁において無効審判がされた場

合，特許権者は訂正によって無効理由を逃れようとし

ます。同じように，侵害訴訟の裁判所でも，特許権者

である原告は訂正を主張することが考えられます。し

かし，訂正請求や訂正審判は本来，特許庁において行

うものですから，侵害訴訟における訂正の主張がどの

ように位置づけられているのか，それから，どのよう

な主張をすべきなのかという点が問題となります。現

在は，争いがあるところですが，無効の抗弁に対する

再抗弁として位置づけられているのが一般的なようで

す。主張事実としては，

①特許庁に対し，適法な訂正審判の請求又は訂正の請

求をしていること，

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対象製品・方法が訂正後の発明の技術的範囲に属す

ること，

という要件を主張すべきとされています。

ただ，特許庁に訂正審判の請求又は訂正の請求をし

ていることという要件①ですが，特許庁の無効審判の

進行状況との関係では，訂正審判の請求をすることが

できない時期があります。この要件を厳格に貫くと，

侵害訴訟において，訂正の主張ができないという問題

が生じることになります。この点は，皆さん御存じ

の，最高裁の平成 20 年 4 月 24 日の「ナイフ加工事

件」(6)では，「不要」だというような少数意見もありま

した。

そこで質問ですが，この要件①は必要なのでしょう

か。平成 23 年改正により審決予告制度が導入され〔，

審決取消訴訟に係属中の訂正ができなくな〕ると，特

に法律上，訂正請求ができない時期が現行法に比べて

増えてきます。この点も含めて，御意見を伺いたいと
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思います。塩月判事はいかがでしょうか。

【塩月氏】 私は，「訂正審判請求ないし訂正請求が

認められる可能性がある」ということが，訂正主張の

要件なのではないかと思います。平成 23 年改正によ

り，訂正の可能な期間が限定されることが〔審決取消

訴訟に係属後に〕生じますが，そのような訂正が制限

される場合には，〔控訴審においては〕訂正主張は認め

られないというのが，基本的な結論です。ただし，知

財高裁では，無効審決の取消訴訟と侵害訴訟は同時に

同じ部に係属するという扱いをしています。ここで，

侵害訴訟と同時に係属している無効審決に対する審決

取消訴訟において，審決の認定が誤りだというような

見通しが付くということになれば，「訂正の可能性」が

浮上してくるわけです。そのような段階においては，

訂正主張を侵害訴訟〔の控訴審〕においても認める可

能性が出てくるのではないかと考えております。

【櫻井】 ありがとうございます。「訂正請求が認め

られる可能性があること」が要件①だということです

が，塚原先生は，この要件①との関係は，いかがお考

えでしょうか。

【塚原氏】 私も，要件①については，要件事実では

ないが，第一審の手続においては，裁判所の訴訟指揮

の一つとしてそれを行わせることは，裁量の範囲内だ

ろうと思います。今度の改正法にいう審決予告につい

ては，その内容構成においても，かつ，その時期にお

いても，今までの審決とほとんど変わらないものとし

て，審決予告が行われますので，一審の訴訟進行には

あまり影響はないだろうと思います。

しかし，控訴審における訂正の運用については，こ

れは今，塩月さんが御説明になったとおりです。侵害

訴訟を担当する裁判体が自ら審決取消訴訟を担当しま

すので，その判断したところに基づいて，その事件を

どのように進行させるか，いつの時点でどのように判

断するかを決めることができますので，運用によって

解決できると思います。

【櫻井】 控訴審段階では，事実上，訂正の可能性が

なくなることが多くなることが，重大な問題を含んで

います。先ほど，無効の抗弁の時期的な問題について

は，無効理由の追加的主張を広く認めようという御意

見もありましたが，他方で，23 年改正により訂正の主

張が制限されることになります。そうすると，〔無効

の抗弁に対抗するための〕訂正の主張が制限される中

で，無効理由の追加的主張が広く認められてよいのか

という問題が出てきます。この点は，塩月判事，いか

がでしょうか。

【塩月氏】 今の御質問は，特許権者である原告の

〔訂正の〕主張の制限に対して，被告の無効主張が制限

されないままでよいのかという，利益衡量的な話も踏

まえたものだと思いますが，なかなか難しい問題で

す。私は，今のその問題提起については，3 つの視点

から検討することができるのではないかと思っており

ます。

まず，1 番目に，一般的な訴訟における時機に後れ

た攻撃防御方法に当たるかどうかという，一般的な視

点があります。

それから，2番目に，訴訟の課題からみますと，特許

法 104 条の 3の無効主張の立法上の要件である「当該

特許が無効審判により無効とされるべきものと認めら

れるとき」という，これは特許法上の実体法上の要件

と理解できると思いますが，この要件に合致するのか

どうかというような視点です。これも基本的な視点に

なると思います。

3番目には，これが一番大きな問題なのですけれど

も，23 年改正の 104 条の 4で，再審の主張の制限が規

定されています。無効審決が確定したときでも，無効

審決確定の事実を，再審の訴えで「主張することがで

きない」と規定しています。この「主張することがで

きない」という位置づけがどのようなところにあるの

かというのが，なかなか難しい問題です。この規定

を，現に係属している侵害訴訟における無効主張を取

り上げるべきかどうかにおいては，位置づけとして非

常に難しい問題だと思います。

また，現段階では，今申し上げた 3つの視点を踏ま

えて，被告の無効主張を制限するかどうかということ

を考えるということだけの問題意識しか，今は持ち合

わせておりません。回答としては，この程度のことに

なるのではないかと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題は，ダブ

ルトラックの問題に関連した非常に難しい問題です。

これから，いろいろな事例の判断がされる中で一定の

方向性といいますか，考え方が見えてくるのではない

かという気がします。

なお，裁判所と特許庁との情報交換についても，あ

らかじめ質問をさせていただいておりましたが，時間

の関係で割愛させていただきます。
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小菅一弘氏

第３ ダブルトラック

１ 第 1審訴訟係属中に出された審決への対応

【櫻井】 それでは，ダブルトラックの問題に入りま

す。侵害訴訟の被告は，無効審判と侵害訴訟で，特許

の無効主張が可能です。そうすると，侵害〔訴訟の〕

裁判所も特許の有効無効を第 1次的に判断することか

ら，無効審判と侵害訴訟において，判断の食い違いが

生じることがあります。これが，いわゆるダブルト

ラックの問題です。第一審判決と無効審判の審決のい

ずれかが先にされたとき，それぞれどのような進行に

なっていくのでしょうか。まず，第一審に訴訟が係属

中に審決がされた場合，侵害訴訟の手続の進行は，ど

のようになるのでしょうか。清水判事，お願いしま

す。

【清水氏】 裁判所が有効と考えている中で，無効の

審決が出た場合と，その反対の場合との両方がありま

すが，いずれについても，裁判所としては，審決が出

されれば，それはもう十分考えます。これは，私に限

らず，どの裁判体でも，専門官庁の特許庁の審決が出

されたものを，ほとんど見ないということはあり得な

いと思います。

現実に，どのようなことがあったかといいますと，

これは，私の個人的な今までの経験ですが，実際に無

効についての裁判体として合議を経たものが，審決を

見た結果で変わったということはありません。しか

し，そこまで至らないで，裁判体の中でこの事件は無

効か有効かというような暫定的な話合いをしていたと

ころで審決が出されて，それを読んでみたところ，今

まで裁判体で深く議論をせず話していた心証を変えた

ということはあります。それほど数はありませんが，

そのような経験は年に 1回くらいあったと思います。

それから，少し場面はずれますが，有効だと考えた

後に無効の審決がされた事例の中でも，同じ証拠が出

されていないということが，ままありました。進歩性

の判断の中で，同じ主引用例を使っていても，それに

ついての解釈をする副引用例といってよいのか，解釈

文献といってよいのか分かりませんが，そのようなも

のが，特許庁には出されていたり，英語の文献につい

て，特許庁の事件の訳文の方が丁寧に出ているような

事例に接することがあります。そのような場合，その

後の期日で「特許庁と同じものを出してください」と

お願いするわけです。大体はそうなるのですが，中に

はそのようにお願いしても出てこない場合がありま

す。そのような場合は，判断の齟齬
そ ご

が生じてもしかた

がないわけで，実際に経験したことがあります。

２ 地裁の判決が審決よりも先に出された場合の特

許庁の対応

【櫻井氏】 今の御回答は審決が先に出た場合ですけ

れども，逆に，侵害訴訟の第一審判決が先に出た場合，

特許庁の審理はどのようになるのでしょうか。小菅首

席審判長，お願いします。

【特許庁首席審判長 小菅一弘氏】

お答えの前に，まず，

特許庁の認識なのです

が，まず，特許権を設定

したのは特許庁です。特

許の有効・無効を決める

のも，本来的には特許庁

の役割と考えています。

そのような認識ですので，侵害訴訟の判決がされる前

に審決をしようということで取り組んでいます。侵害

訴訟が提起された後に無効審判が請求される例も結構

ありますが，そのようなものも含めて，大体 9割以上

は審決が先に出ているというのが現状です。

それから，侵害訴訟と無効審判で，必ずしも主張等

が同一にはならないことがあります。今，清水所長も

おっしゃっていましたが，結構，証拠などが違ってい

ることもあり，考慮すべき対象となるような，特許庁

より地裁の判決が先にされるというケースは，実際に

は非常に少ないのではないかと，特許庁としては思っ

ています。ですから，地裁の判決が先行し，かつ，同

一証拠，同一主張の場合を想定したお答えになるので

すが，多分，判決の結論が異なるとしても，それに捉

われることなく，審判合議体の判断に基づいて審決す

ることになるだろうと考えています。ただ，これは判

決を無視するということでは全然なくて，判決は非常

に重視しています。したがって，判決を読むときに，

審判合議体でもし結論が違うようでしたら，なぜ違う

のかということを，審決を読んだ際に分かっていただ

けるように，審決を書くようにしなければならないと

思っています。この点は，一審判決で無効の抗弁が認

められた場合，それから認められなかった場合，いず

れも同じだと思っています。

【櫻井】 ありがとうございます。裁判所も特許庁

も，いずれも，先に出た判断を十分検討し，独自に判

断するというような御趣旨だったと思います。
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３ 裁判所と特許庁の判断齟齬
そ ご

−裁判所の対応

【櫻井】 それでは，次の質問に入ります。今までの

問題は第一審の話ですが，控訴審では審決の判断と裁

判所の判断が食い違うような事例が上がってくるよう

なことがあると思います。このようなことを，どの程

度，経験をされているのか，どのように判断したのか

ということですが，滝澤判事は実際に経験したことは

ないという御回答でしたので，この点は清水判事にお

聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

【清水氏】 控訴審でも一審判決と審決との結論が

違ったものを担当したことはありますけれども，同じ

ことです。出された審決をもう一度検討して，審決取

消訴訟が係属してない場合であっても，その審決が維

持されるのかどうかという観点から十分に吟味するこ

とになります。実際に担当した事件の中でも，振り

返ってみますと，数件，審決と一審判決が食い違うも

のがあったと思います。なお，控訴審の裁判体で，一

審判決で行使されている権利に関する審決の取消訴訟

も担当している場合は，当然，両訴訟を統一的に判断

することになります。

そして，審決と一審の判決が食い違っているものを

実際に担当しますと，やはり，当事者も事後の紛争処

理に非常に困るということがあるようなので，通常よ

りは和解を熱心に勧めるということになります。そう

すると，普段，手を抜いているわけではないのですが，

その事件は，結構，和解ができてしまいます。当事者

もどちらを尊重すべきか分かりにくいからだろうと思

いますが，比較的，和解で済む事案が多いようです。

なお，特許庁の審決と判決のずれということではな

いのですが，裁判所として進歩性などを議論していま

すと，第 1パネルでお話になられたような，当業者の

常識や発明者の思いといったようなものが書面化され

ないというところで，当業者の方と意見の食い違いに

至ることがあります。第 1パネルで末吉先生が，明細

書に制約されないで，発明の本質を考えて欲しいと

おっしゃっていますが，裁判所としては，「明細書に書

かれていないとだめですよ」と，つれないことを何回

か申し上げたことがあって，その辺りのところで，当

業者ないし発明者の進歩性についての考え方とのずれ

が出てくるのかなという感じを持っています。

【櫻井】 ありがとうございます。

４ ダブルトラック制度のあり方

【櫻井】 現行のダブルトラックのあり方について

は，パネリストの方々に質問していますが，大体，ダ

ブルトラックを維持するという方向で皆さんお考えの

ようでした。奥山会長は，少し異なる意見を述べてお

られるようですので，御紹介していただきたいと思い

ます。

【奥山氏】 ダブルトラックについては，これまで

も，随分，議論されています。いろいろな意見があり，

結局，手つかずという状態になっています。その中

で，やはり，無効の抗弁の成功率を下げる，侵害訴訟

の成功率を上げるという意味でも，まず，付与後異議

申立て，又は付与前異議申立てのような補完的な手続

を入れるという方向性が必要ではないかと思っていま

す。振り返って考えてみますと，異議申立制度があっ

た頃は，しっかり活用されておりました。それが，逆

に特許についての調査能力を高めるという機能を果た

していたように思います。しかし，現在の制度になっ

てから，そのような意識が抜け落ちてしてしまったと

いう感じがしています。何らかの形で，異議申立制度

等に近いものを復活させていただきたいと思っていま

す。アメリカも，どんどん，そのような方向に動いて

おります。ヨーロッパを見れば，EPO の異議申立制

度もきちんと機能しております。そのような方向を考

えて行きたいと思っています。

【櫻井】 ありがとうございます。

第４ キャッチボール

１ 審決予告，訂正請求，無効審判請求書の補正の

悪循環

【櫻井】 次に，キャッチボール現象についての御意

見を伺いたいと思います。キャッチボール現象は，主

に訂正審判との関係で起きてきます。この平成 23 年

の改正により，審決予告制度の導入と，差戻決定及び

訴え提起後の訂正審判の請求の廃止により，訂正審判

の関係でのキャッチボール現象はなくなると考えられ

ます。

ただ，ここで，審決予告制度には，新たな問題が生

じ〔得〕ます。審決予告制度により特許庁と裁判所間

のキャッチボール現象は生じなくなります。しかし，

特許庁の無効審判手続内で，訂正と無効審判請求書の

補正の悪循環が生じるのではないか。すなわち，審決

予告により〔被請求人が〕訂正をすると，請求人が新
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たな公知例を出します。そうすると，被請求人も応じ

て，これは審判長が〔新たな公知例による請求書の補

正を〕認めた場合ですけれども，〔新たな〕答弁書を提

出すると同時に，新たに訂正を〔請求〕していくとい

うような悪循環が生じ〔得〕ます。そうすると

〔キャッチボールと〕同じことになってしまうのでは

ないかという問題が考えられます。小菅首席審判長

は，いかがお考えでしょうか。

【小菅氏】 まず，現状について調べてみました。そ

れによると，訂正請求に対し，無効理由が補充され，

それによって，更に訂正請求されるというケースにつ

いて見ますと，2011 年（平成 23 年）の実績で「2％未

満」という状況でした。権利を有効とした審決が取り

消されて，つまり，裁判所で無効理由があるとされて，

特許庁に戻った後で，訂正請求が 2回以上行われると

いうケースは，ほとんど「ゼロ」になります。

審決予告の制度が導入されると，〔特許を〕無効とし

た審決予告を受けて訂正請求をすることになるわけで

すけれども，これは現行の裁判所で差戻しがされたと

きと，ほぼ同じ状態になると思われます。この場合

は，今お話ししたように，2回以上，訂正請求すること

は，ほぼ「ゼロ」になりますので，基本的に，そのよ

うな意味では，現行と余り変わらないだろうと思いま

す。訂正を繰り返すという悪循環は生じないのではな

いかと思います。

【櫻井氏】 悪循環は発生しないということですが，

ただ，審決予告制度の場合には，最終的な審決に対し

て訂正ができないという問題もまた含んでいます。こ

れは権利者保護の観点から問題ではないかと考えます

が，髙山部長は，この点はいかがお考えでしょうか。

【髙山氏】 審決予告は暫定的な判断といわれており

ますが，その審決予告が最終的な審決と同程度の内容

という運用をしっかりと行っていただけるのならば，

問題はないと思います。

それから，最近の判決の流れがプロパテントの傾向

にあるのではないかといった声があるようですけれど

も，その傾向が正しくて，それが維持されるというこ

とであれば，訂正の機会が減ったとしましても，権利

者保護の観点からは，全体としてバランスが取れてい

るという見方もできるのではないかと思います。

【櫻井】 この点については奥山会長からも御意見を

伺っているのですが，御参考にしていただきたいと思

います。

参考 奥山氏の御回答の要旨

◇１ 日本弁理士会としては，平成 23 年改正によ

り，キャッチボールの点においても，特許法は

よくなったと認識している。訂正の可能性につ

いても同様である。

◇２ 新しい制度における指摘のある問題点につい

ては，関係者による適正かつ公平な運用によっ

て解決できる問題であると考えている。

いずれにしても，特許庁内での悪循環や最終審決に

対する訂正ができないというような権利者の不利益

は，奥山会長の御意見にもありますけれども，今後の

運用次第ということになるのではないかと思います。

２ 審決取消訴訟における裁判所の審理範囲

【櫻井】 それから，特許庁と裁判所間のキャッチ

ボール現象は，訂正審判との関係のほかに，審決取消

訴訟の審理範囲との関係でも発生します。審決取消訴

訟の審理範囲というものは，皆さん御存じの「メリヤ

ス編機最高裁判決」(7)の法理に支配されています。こ

の判決は，要するに，〔審決取消訴訟においては，〕新

たな公知例を加えて判断することはできないというも

のです。従来の実務では，このメリヤス判決の射程を

「審決の判断過程における個々の認定判断」という形

にしていたことから，審決の認定判断に誤りがあれ

ば，原則として，審決を取り消していました。ここに，

キャッチボール現象が発生していたわけです。

これに対して，現在の知財高裁の考え方は，事件の

一回的解決という観点から，審理範囲を「特定の公知

技術からの発明の新規性又は進歩性の判断そのもの」

と捉えています。つまり，審理範囲を拡張していま

す。ですから，仮に審決の判断過程に誤りがあったと

しても，その誤りを正して，裁判所が判断し，新規性，

進歩性に結論的に変わりがなければ，結論に影響がな

いとして，審決を取り消さないという運用になってい

るわけです。

しかし，このような運用は，裁判所が第 1次的に新

規性，進歩性を判断することになりますので，メリヤ

ス編機判決が考えておりました，「当事者には，訴訟の

前段階において，技術的専門官庁である特許庁による

慎重な審理判断を受ける，制度的保障がある」のだと，

つまり，「特許庁による前審判断経由の利益がある」の

だという考えに反するのではないかという意見があり
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ます。

まず，発明の要旨認定が誤っていた場合に，裁判所

が改めて発明の要旨認定をし直して，独自に進歩性を

判断して，結論に影響がなければ，審決を取り消さな

い〔判断がされる〕ことがあります。

また，複数の相違点がある場合に，審決は一部の相

違点だけを判断して，容易想到ではないとして，進歩

性を認めたとします。しかし，裁判所は，その審決が

認定した相違点に誤りがあったという場合に，もう一

方の審決が認定しなかった相違点を認定し直して，こ

ちらから容易想到ではないとして，進歩性の結論に誤

りがないとして差し戻さないような判断がされること

があります。

このような場合に，先ほどの「前審判断経由の利益」

との関係などにおいて，問題はないでしょうか。この

点は，塩月判事，いかがでしょうか。

【塩月氏】 まず，整理しますと，審決取消訴訟の訴

訟物は，審決の違法性の有無です。ただし，この訴訟

物を前提として，大法廷判決は，訴訟で審理できる範

囲を「特定の公知技術との対比における進歩性，ある

いは新規性の有無」ということで画しています。とい

うことで，審理できる範囲を画したというものが大法

廷判決だということです。

ただ，行政訴訟一般では，処分と異なる理由に差し

替えて処分を支持することはできるというのが一般的

な考えです。〔大法廷判決は，〕これに対する審決取消

訴訟の特殊性を判示したということになります。

そして，御指摘の問題点は，基本的には，この大法

廷判決の範囲内，すなわち，「特定の従前技術との対比

における新規性，進歩性の判断に誤りがあるか」どう

かという大きな枠の中においては，特に審理の制限は

ありません。そこまでの審理の制限を大法廷判決が認

めたものではないということが，基本的な理解です。

御質問の事例において審理はできるというのが，大法

廷判決の立場だろうと理解されるわけです。

ただ，そうはいいましても，訴訟において，新たな

判断の過程という，審決が判断した過程とは違う主張

の枠組みが出てきたときは，それについての相手方の

主張が必要になってきます。相手方が，それについて

は，なお，「審判において審理してくれ，これは重要な

ことだから，もう一度審理してくれ」ということを主

張して，それがなお，そのように説得力があるものな

らば，それは，別の判断を得るために，その段階で審

決を取り消すということはあり得ると思います。た

だ，それも内容によることで，一致点の認定について

誤りがあるというとき，その誤りがその発明において

どのような位置づけなのか，非常に大きなものなの

か，ささいなことなのかによって，決まってくること

ではないかと思います。

同じようなことは，〔ある相違点の容易想到性判断

が誤りであるときであっても，〕審決が判断しなかっ

た別の相違点についての判断が重要かどうかで，その

点の訴訟での審理の可否が決せられるという視点もあ

り，この点も，当事者の主張を聞いた上で見極めてい

くということになると思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この点について

は，小菅首席審判長及び奥山会長からも御回答をいた

だいております。

参考 小菅氏の御回答の要旨

特許庁の認識：

＊ 審決の認定に誤りがある場合，通常，結論に影

響するものとして，審決は取り消されると認識し

ている。

＊ 認定に誤りがあっても，審決が維持されること

もあるが，誤りのある部分が判断の本筋に影響し

ないからであると認識している。

→ 本筋部分について審決が認定を誤り，取り消さ

れて再審理をすることになるのはやむを得ない

が，そのようなことが生じないように努力する。

参考 奥山氏の御回答の要旨

◇１ 審決を尊重し，そこに現れた事実認定や理由

付けの誤りを認定した上で，審決を取り消し

て，特許庁に差し戻すような運用がもっと採用

されるべき。

◇２ 審決の内容を超越あるいは捨象して，裁判所

が新たに進歩性の有無についての理由付けを独

自に行うようなことは，明文の禁止規定がない

としても，抑制的にすべき。

御参考にしていただければ幸いです。

次に，パネリストのお一人である塚原先生が関わら

れた事件では，〔ある相違点について容易想到でない

との判断に誤りがあるとき，別の相違点について〕当
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事者の意見を聞いた上で，審決が判断していない点に

ついて，審理を続行しておられます。このような手続

保障は必要なのでしょうか。この点は，滝澤判事，い

かがでしょうか。

【滝澤氏】 民事訴訟一般であれば，訴訟物あるいは

弁論主義との関係で問題解決が容易ではないかと思う

のです。塩月部長が先ほど説明されておりましたよう

に，審決取消訴訟では，審理範囲が限定されています。

この点で，問題が複雑に難しくなっているのではない

かと思われます。

ただ，実務的な解決をすれば，例えば，特許庁にお

いて無効理由が並列的に主張されていて，その並列的

に主張されている無効理由について網羅的判断を示し

ていただければ，後で審決取消訴訟になったときに

も，そのような事態は回避できるのではないかと思っ

ています。この点は，特許庁における審判官の研修で

話をさせていただく機会があった時にも，審判官の皆

さんに説明したところです。

特許庁における審決の現状を裁判所から見てみます

と，無効理由に対する一つの判断を示しているところ

で，それ以上に判断を示す必要がない，ただ，念のた

め，いわば傍論的な判断が示されている場合も少なく

ありませんが，傍論ということではなく，全て並列的

な主張については，紛争解決の一回性に着目して，裁

判所に事件が係属したときに裁判所が判断しやすくな

るように，その全てについて網羅的な判断を示してい

ただければ，解決できる問題ではないかと思っており

ます。

そのような並列的な無効理由の主張があったとき

に，取りあえず特許庁がその一つについてだけ判断を

示して，残りについては判断を示さないまま，裁判所

で事件が係属したというときに，これは多分に詭弁に

なるかもしれませんが，無効理由の主張があって，特

許庁がそれについて判断を示していないという「判断

不要であるとの判断」が，例えば，審決取消訴訟の訴

訟物や審理範囲の捉え方，あるいは弁論主義の捉え方

にも関係しますが，そのような「判断をしなかった判

断」の是非が裁判所の審理の対象となると解する余地

があるとすれば，この場合には，質問にあるような，

手続保障の必要はそもそも問題にならないのではない

かと思います。要は，審理範囲が限定されている中

で，最高裁の判例の射程がどこまで及ぶのか，特許庁

の実務も裁判所の実務も紛争解決の一回性という見地

から，もっと改善する余地があるのではないかと思い

ます。多分に個人的な意見ですけれども，そのことを

話させていただきました。

【櫻井】 ありがとうございます。塚原先生も同じよ

うな事件を扱っておられますので，御回答をいただい

ておりますが，時間の関係で，恐縮ながら省略させて

いただきます。

参考 塚原氏の御回答の要旨

◇１ ボトル事件（知財高判平成 17 年 10 月 6 日

（平成 17 年（行ケ）第 10366 号））当時は，特許

紛争の一回的な解決が盛んに喧伝され，無効な

特許は早く無効にしていいのだという社会的な

雰囲気があった。その後，特許を無効にすると

きは，慎重な手続と丁寧な判断をすべきだ，

キャッチボール現象は必ずしも悪ではない，と

いうように時代状況が変わった。

◇２ 当事者の手続保障の機会を与えたとしても，

当事者の代理人は，えてして強気の姿勢を見せ

ざるをえないことがあり，それを逆手にとった

ようなボトル事件の訴訟運営はよくないと思う

ようになった。自分が担当した事件では，その

ような判断手法や訴訟指揮については，その後

まもなくして改めている。

ただ，塚原先生の「キャッチボール現象は必ずしも

悪ではない」という御意見は，大変示唆に富んでいる

のではないかと思っています。

審決取消訴訟の審理範囲については，メリヤス判決

の枠内で柔軟に拡張するという運用が今後もなされて

行くものと考えます。私たち代理人としては，この点

を十分考慮した主張立証をしていく必要があるのでは

ないかと思います。

３ 平成 23年改正の影響，運用上の問題点

最後に，23 年改正法について，皆さんにいろいろと

御意見を伺っておりましたが，時間が差し迫ってきて

おりますので，裁判所サイドから，塩月判事から一言

だけお願いいたします。

【塩月氏】 私は，特許事件に限らず，一般の事件の

控訴事件も随分長く担当していました。そこでやは

り，普通の事件でも，時機に後れた攻撃防御方法の扱

いを控訴審段階になってどのように扱うかということ

は，非常に悩まされる問題です。そして，今回，浮上

特許紛争のより適正な解決の模索

パテント 2012Vol. 65 No. 9 − 103 −



してきたものが，23 年改正の再審制限の問題です。先

ほど，櫻井弁護士から質問があった点が，まさに争点

で浮上してきたわけです。この点は，特許法 104 条の

4 の新設で，無効審決確定の事実があっても，その事

実を再審の訴えで主張することはできないということ

ですが，この規定の位置づけは訴訟法上どのようにな

るのかということが，民事訴訟法学の観点からも，非

常に興味ある問題として，取り上げられつつあるとこ

ろです。現に今年の 5月に京都で開かれる民事訴訟法

学会でもこの問題が取り上げられることになっていま

す。この問題が加わりました関係で，この 23 年改正

における，再審の無効請求の位置づけを前提にした上

で，無効の主張を，控訴審段階において，どのように

位置づけるのか，どのように取り上げるのか，取り上

げられないのかということも，その事案における事案

の個別性をにらみつつ，探っていくことができれば，

ありがたいと思っております。

【櫻井】 ありがとうございます。「侵害訴訟と審

判・審決取消訴訟との調和」と題して，一線で御活躍

の実務家の皆さんに，いろいろな御意見をいただきま

した。

このテーマに関しては，本日議論していただいた問

題のほかにも，多くの問題がありますが，お集まりの

皆様が実務を行う上で，今回の討論が何らかのお役に

立てれば幸いです。本日は，御清聴ありがとうござい

ました（拍手）。

【司会】 パネリストの先生方，どうもありがとうご

ざいました。以上で，第 2 パネルを終了いたします。

本日は様々なお立場からテーマについての周到な御準

備をいただき，誠にありがとうございました。改め

て，第 1パネル，第 2パネルのパネリストの先生方に

お礼を申し上げます（拍手）。

本日の東京弁護士会知的財産権法部創部 30 周年記

念シンポジウムは，これで全て終了となります。会場

の皆さま，ありがとうございました（拍手）。
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