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第１　はじめに
　被疑侵害者は、侵害訴訟において、無効の抗弁を
主張するとともに、特許庁に対して無効審判を申し
立てることがままあるが、よりよい別の無効資料が
見つかれば、まずは訴訟において別の無効の抗弁を
主張するといったことがある。
　特許権者としては、そういった場合に、訂正の再
抗弁を主張するタイミングについて、頭を悩ませる

事が多いのではないだろうか。
　この点に関して、今年の７月10日に、訂正の再抗
弁に関する最高裁判例（最高裁平成29年７月10日小
法廷判決（平成28年（受）第632号 ）。以下「本判例」
という。）が出たので、本稿にて取り上げたいと思う。

第２　最高裁平成29年７月10日小法廷判決
（平成28年（受）第632号	）
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訂正の再抗弁
（最高裁平成29年７月10日小法廷判決（平成28年（受）第632号））
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上告代理人・・・の上告受理申立て理由につ
いて
１　原審の適法に確定した事実関係の概要及び

記録によって認められる本件訴訟の経緯等は、
次のとおりである。

（１）　本件特許権
上告人は、発明の名称を「シートカッ

ター」とする特許（特許第5374419号。請求
項の数は１である。以下、この特許を「本
件特許」といい、本件特許に係る特許権を

「本件特許権」という。）の特許権者である。
（２）　第１審における経緯

上告人は、平成25年12月、第１審判決別
紙物件目録記載の工具を販売している被上
告人に対し、本件特許権に基づき、その販
売の差止め及び損害賠償等を求める本件訴
訟を提起した。

被上告人は、本件特許には特許法123条
１項１号又は４号の無効理由が存在すると
して、同法104条の３第１項の規定に基づ
く抗弁（以下「無効の抗弁」という。）を主
張したが、第１審は、平成26年10月、被上
告人の上記の理由による

無効の抗弁を排斥して、上告人の請求を
一部認容する旨の判決を言い渡した。

（３）　原審における経緯
被上告人は、第１審判決に対して控訴を

した上、平成26年12月26日付けの控訴理由
書において、本件特許は、特許法29条１項
３号又は同条２項に違反してされたもので
あり、本件特許には同法123条１項２号の
無効理由が存在するとして、新たな無効の
抗弁（以下、この理由による抗弁を「本件
無効の抗弁」という。）を主張した。

原審は、合計４回の弁論準備手続期日
を経て、平成27年11月の第１回口頭弁論期
日において口頭弁論を終結した。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

張しなかった。
原審は、平成27年12月16日、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、被上告人敗訴部分を取り消
し、上告人の請求をいずれも棄却する旨の
判決を言い渡した。

（４）　原判決言渡し後の経緯
上告人は、原判決に対して上告及び上告

受理の申立てをするとともに、平成28年１
月６日、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した
ところ（訂正2016－390002号事件）、特許
庁において、同年10月、上記訂正をすべき
旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）
がされ、本件訂正審決は、その頃確定した。

（５）　特許無効審判における経緯等
被上告人は、本件の第１審係属中、本

件特許につき上記（２）の無効理由が存在
することを理由として、特許無効審判を請
求したところ（無効2014－800004号事件）、
特許庁において、平成26年７月、同請求は
成り立たない旨の審決（以下「別件審決」
という。）がされた。被上告人は、同年８月、
別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を
提起したが、知的財産高等裁判所は、平成
27年12月16日、被上告人の請求を棄却する
旨の判決を言い渡し、同判決は、平成28年
１月６日までに確定した。

以上のとおり、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）。

２　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


