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日本では、2005年4月1日に施行された2004年改正による
特許法104条の3により、特許侵害訴訟において、侵害さ
れたと主張する特許の無効を争うことができることが、定

められた。この改正法が施行されてほぼ1年半が経過したのを期に、特
許無効の主張をめぐる課題をご紹介し、今後の展望を考えてみたい。

従前の制度
従来、日本では、特許侵害訴訟においては、侵害されたと主張する特許
の無効を争うことはできないと考えられてきた。というのは、特許権の付
与は、日本特許庁による行政行為として行われるものであり、制度上、
特許は、特許庁の無効審判手続によって無効とされることになっている
からである。そして、訴訟手続としては、特許庁による無効審判において
出された審決に対する行政訴訟が特許侵害訴訟とは別の類型として用
意されているのである。

このような制度については、特許侵害訴訟においては、いくら特許無効
であることが明らかであっても、この訴訟とは別に、特許庁に対して無効
審判を請求して特許を無効にしない限り、特許侵害訴訟では、特許無
効を理由に請求を棄却することができないことへの不都合さが指摘さ
れてきた。

最高裁判例による転換
日本の最高裁は、法律の枠内において新しい解決策を示した。すなわ
ち、2000年4月11日に示された最高裁判例により、「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」との判断が示された。これにより、一定の場合には、特許の無効
を争うことが可能になった。

特許法の改正(2005年4月1日施行)
前記最高裁判例については、無効理由が存在す
ることが“明らか”であるとの要件や、“権利の濫
用”という法理論が使用されたため、射程距離に
ついては議論の余地があった。

このような事情を受けて、冒頭に記載した
2004年の特許法改正がされた。すなわち、特許
法104条の3の第1項において、「...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」と規定
された。

改正特許法施行後の特許侵害訴訟の実情
改正法の施行を受けて、特許侵害訴訟において
は、被告製品が特許権を侵害するか否かという点
のみならず、特許無効についても争われるケース
が増えている。そして、前者の争点において非侵
害とされて原告の請求が棄却される場合を除き、

侵害訴訟における判決によって特許無効の争点についても判断が示さ
れ、この争点も実際上は解決されているといえる。その意味では、侵害
訴訟の機能が高まり、効率の良い紛争解決手段となっているといえそう
である。

改正特許法施行後の課題
改正特許法施行後にも問題が残っている。

一つ目は、特許庁の無効審判とその審決に対する知財高裁の審決取消
訴訟という手続において特許無効を争う伝統的な方法が残され、いわ
ば侵害訴訟と“ダブルトラック”の状態となっていることである。つまり、
現在の法律制度では、侵害訴訟の判決において特許が無効であるとの
判断がされても、それは、その訴訟当事者の間において特許権の行使を
許さないという効力を有するというに止まるのであって、特許を無効に
するには、行政手続としての特許庁の無効審判によるほかないのであ
る。そのため、侵害訴訟において特許無効の抗弁を提出するのと並行し
て、特許庁に対して無効審判を請求するということも珍しくはない。ま
た、侵害訴訟において、特許無効を争ったものの、特許は無効でないと
判断されて、被告敗訴の判決が確定した後になっても、被告が特許庁に
対して同じ特許の無効審判請求をした例も報告されている。これは、判
決の基礎となった行政処分が後の裁判または行政処分により変更され
たことが再審事由とされており(民事訴訟法338条1項8号)、侵害訴訟
の判決で損害賠償を命じられても、その後にその判決の基礎となった
特許が特許庁の無効審判によって無効とされたときは(この無効審判の
当否について知財高裁の判断を求めることができることは前記のとお
り)、侵害訴訟判決に対して再審請求が可能であるとの考えが、伝統的
に支持されてきたからである。
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問題点の二つ目は、特許に関する訂正の扱いである。前記の2000年
4月11日の最高裁判例では、「特段の事情がない限り」という留保が付
されている。これは、侵害訴訟において特許が無効理由を有すると考え
られる場合であっても、特許について訂正を行えば無効理由を回避し
得ることがあるので、このような場合が「特段の事情」に当たると解され
ている。前記特許法104条の3の規定中にはそのことは明記されていな
いが、同様に考えられている。ところが、訂正は、特許庁に対して訂正審
判の請求をするか、または、無効審判が既に係属しているときにはその
手続中で訂正請求をすることになり、いずれにしても、特許庁における
手続となる。訂正手続の結果を待っていたのでは侵害訴訟の進行が遅
れるし、待たずに訂正の見込みも含め侵害裁判所で判断をすると、特許
庁における訂正請求に対する判断と齟齬が生じるおそれがある。

その他、ここでは取り上げないが、法解釈上、運用上の細かい問題点が
残っている。

今後の展望
上記の課題は、特許にまつわる裁判所と特許庁との権限をどのように

整理するかという制度論の根本に係わってくる。この制度に根ざす問題
は、今後に残された課題であり、更に検討が必要である。

実務としては、侵害訴訟の第1審を担当する東京地裁及び大阪地裁(日
本の特許侵害訴訟の第1審は、知的財産専門部を有するこの2つの地
裁に管轄が集中している)は、特許無効審判や訂正審判が並行して係属
している場合には、その動向にも配慮しながら訴訟を進行する必要が
あり、特に、侵害訴訟の審理中に示された特許庁の見解と侵害裁判所
の見解が一致していない場合には、困難な対応が予想される。この点に
ついては、侵害裁判所の心証いかんによっては、無効審判や訂正審判の
結果を待ってみたり、結果を待つことなく訴訟を進めたりと、柔軟な審
理方針で臨むことになろう。上記のように、侵害訴訟の審理中に示され
た特許庁の見解と侵害裁判所の見解が一致しない場合には、侵害裁判
所において特許庁の審決の説得力などを考慮して、侵害裁判所として
検討し直すか、異なる見解のまま判決に至るか、または、他の争点で結
論に至るかなどという審理方針が決定されることになると思われる。い
ずれにしても、これらの問題は、上記の根本問題が解決されない限り、
避け難いものと思われる。
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もっとも、日本の制度上、特許庁が無効審判で示した見解(審決)は、知
財高裁に出訴して判断を受ける権利が保障されているし、特許侵害訴
訟について侵害裁判所(東京地裁または大阪地裁)がした判決に対して
は、知財高裁のみが控訴審として管轄権を有する。結局は、仮に特許庁
の判断と地裁の判断が異なった場合であっても、知財高裁によって判
断が統一されるシステムになっている。このシステムが適切に運用され
ることによって、問題の多くは解決し得るはずである。その意味で、知財
高裁に課せられた権限と責任は、誠に重大である。そして、改正法施行
後1年半の実情をみる限り、知財高裁は、同一特許を対象とする侵害訴
訟の控訴事件と無効審判の審決取消訴訟とを同一の合議体に集中さ
せて担当するなど、上記の問題に配慮した運用がされており、適切に責
務を果たしているといえよう。

また、侵害訴訟の判決が確定した後にも、無効審判が繰り返されるこ
となどについては、現行法上、それ自体を根絶する規定は存在しない。

しかし、今後、法律の解釈・運用として、侵害訴訟のトラックと無効審判
=審決取消訴訟のトラックとの間での蒸し返し的な主張を禁じたり、前
記のような再審事由に関する解釈を見直すことなどが検討されるべき
であろう。
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