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担当弁理士： 鶴⻲ 史泰 

訂正の再抗弁の判断に関する裁判例 
−「シートカッター」事件 − 

H29.7.10 判決 最高裁 平成 28 年（受）第 632 号 
特許権侵害差止等請求事件：上告棄却 

 

概要 
 特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂
正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについて
やむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、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、許されないとされた事例。 

 

 

特許請求の範囲 
 第１の刃と、 
 第２の刃と、 
 前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、 
 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し
、 
 前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより
前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃
が出る 
ことを特徴とするカッター。 
 

経緯 
１ 権利関係 
 Ｘは、特許第５３７４４１９号（発明の名称：シ
ートカッター）の特許権者であり、Ｙは、シートカ
ッターを販売した個人事業主である。 
 
２ 一審 
 原告Ｘが、被告Ｙの行為が上記特許権を侵害する
と主張して、被告Ｙの行為の差止め等を求めた（東
京地裁平成２５年（ワ）第３２６６５号）。 
 被告Ｙは、①新規事項の追加、②サポート要件違
反、③明確性要件違反に係る無効理由が存在するこ
とを理由として、無効の抗弁（特許法１０４条の３
第１項の規定に基づく抗弁）を行った。 
 東京地裁は、平成２６年１０月３０日に、被告Ｙ
の何れの無効の抗弁を認容せず、原告Ｘの請求を認
容する判決をした。 
 
３ 控訴審（原審） 
 控訴人Ｙは、一審判決を不服として、控訴（知的
財産高等裁判所平成２６年（ネ）第１０１２４号）
を提起した。 
 控訴人Ｙは、上記①〜③の他に、④新規性⽋如、
⑤進歩性⽋如に係る無効理由が存在することを理由
として、無効の抗弁を行った。 
 なお、被控訴人Ｘは、控訴人Ｙの無効の抗弁に対
して、訂正の再抗弁を行っていない。 
 知財高裁は、平成２７年１２月１６日に、控訴人
Ｙの上記④の無効の抗弁を認容し、一審判決中、控

訴人Ｙの敗訴部分を取り消す判決をした。 
 
４ 上告審（本審） 
 上告人Ｘは、控訴判決（原審判決）を不服として
、上告した。 
 
５ 無効審判等 
 Ｙは、平成２６年１月（一審の訴状送達日よりも
後）に、上記①〜③に係る無効理由が存在すること
を理由として、無効審判（無効２０１４−８０００
０４号）を請求したところ、特許庁は、平成２６年
７月（一審の判決日よりも前）に、請求不成立の審
決をした。 
 Ｙは、審決を不服として、平成２６年８月（一審
の判決日よりも前）に、審決取消訴訟（平成２６年
（行ケ）第１０１９８号）を提起したところ、知財
高裁は、平成２７年１２月１６日（控訴審（原審）
の判決日と同日）に、Ｙの請求を棄却する判決をし
た。 
 Ｘは、平成２８年１月に訂正審判（訂正２０１６
−３９０００２号）を請求し、特許庁は、平成２８
年１０月（上告審（本審）の判決日よりも前）に、
Ｘの請求を認容し、訂正すべき旨の審決をした。 
 なお、控訴審（原審）の控訴が提起されてから口
頭弁論が終結される迄、上記審決取消訴訟が係属中
であったため、Ｘは、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
。 
 

争点 
 原審（控訴審）の口頭弁論終結時までに、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ず
、且つ、訂正の再抗弁を主張しなかった事情におい
て、本審（上告審）係属中に訂正審決が確定し、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（控訴判決）の基礎となった行政処分が
後の行政処分により変更されたものとして、⺠訴法
３３８条１項８号に規定する再審事由があるといえ
るか 
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裁判所の判断 
『３（１） 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・
⺠集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。 
（２） 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。』 
 以上により、原判決には、「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」旨の所論の違法はなく、
論旨は採用することができない、とされた。 
 

検討 
 訴訟実務において、訂正の再抗弁の主張に際して
、実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟
上必要であるか否かについての争いが有り、法律上
行うことが可能な場合は必要であるというのが、現
在の通説的な考えになっていると思われる（例えば
、知財高裁平成２５年（ネ）第１００９０号平成２
６年９月１７日判決）。 
 本判決においては、訂正審判の請求等をすること
が法律上できない事情の下では、「本件無効の抗弁
に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれら
の請求をしている必要はないというべき」とした。
そして、当該事情の下でも、「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」、訂正審判の請求
等をすることが法律上できないことだけでは、訂正
の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得な
いといえるだけの特段の事情とはされなかった。 
 

実務上の指針 
 本判決に鑑み、無効の抗弁に対して、訂正の再抗
弁が必要であると判断する場合には、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るかに関
わらす、主張すべきであろう。 
 但し、訂正の再抗弁をするということは、権利範
囲が狭くなることにつながるため、訂正の再抗弁の
必要性が微妙な場合には、非常に悩ましい。斯かる
場合においては、例えば、予備的主張として訂正の
再抗弁を主張するなどの工夫が必要であろう。 

以 上 


