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第 1 本稿の主題

特許無効審判（特許法 123条）と訂正審判（特許法

126条）とは，手続的には別個のものであるが，その

審決が互いに効力を及ぼし合うなど相互に密接に関連

している。そのため，これらの手続相互において審理

の重複，遅延，矛盾などの問題点が生じてきた。そし

て，これらの手続の適正な運用に向けて，これまで議

論がされ，法改正もされてきた。そのような法改正の

主なものとしては，①平成 5年改正（1）による特許無

効審判における訂正請求の制度（特許法 134条の 2）の

導入と訂正審判請求の制限（特許法 126条 2項），及び，

②平成 15年改正（2）による審決取消訴訟提起後に訂正

審判請求がされた際の差戻しの決定（以下「差戻決定」
（3）という。）による審決取消しの制度（特許法 181条

2項）が挙げられる。

標記の知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」とい

う。）の決定（4）（以下「本件決定」という。）もまた，

平成 15年改正により導入された差戻決定の一つであ

る。

本件決定は，昭和 62年改正（5）により導入されたい

わゆる改善多項制のもとにおいて，特許無効審判の審

決のうち，特許を無効とすべき理由があるかどうかに

ついての判断のみならず，願書に添付した明細書等の

訂正請求を認めるかどうかについての判断について

も，請求項ごとに生ずるものと解すべきであると，傍

論ながら，判示している。なお，本件決定に続いて，

本件決定と同じ知財高裁第 3部の差戻決定 1件（6）及

び判決 1件（7）において同旨の傍論が判示されている。

本稿においては，以下，①本件決定を理解するため

に前提となる基本的事項を説明し，②本件決定の概要

を説明するとともに，③本件決定により提起された問

題点について検討する。

第 2 本件決定の理解の前提となる事項

1 無効審判と訂正審判（及び訂正請求）

まず，概括的ながら，特許無効審判と訂正審判（及

び訂正請求）について，本件決定と関連する事項につ

いて説明しておく。

（1）無効審判と訂正審判

「特許無効審判」（以下「無効審判」という。）は，

特許法 123条 1項各号に定められた理由（以下「無効

理由」という。）があるかどうかを審理する特許庁に

おける手続である。一部の無効理由を除いては，何人

でも，特許権者を被請求人として，無効審判を請求す

ることができる（特許法 123条 2項）。

他方，「訂正審判」とは，特許法 126条 1項各号に

掲げられた事項を目的として，願書に添付した明細書，

特許請求の範囲又は図面の訂正を認めるかどうかを審

理する特許庁における手続である。訂正審判を請求す

ることができるのは，特許権者に限られる（特許法

126条 1項）。いわゆる査定系の審判と同様，被請求

人は存在しない。

このように，これらの制度は，請求人適格，被請求

人の有無などにおいて相違するが，いずれの制度にお

いても，特許庁の審判官の合議体により審判がされる

点（特許法 136条 1項）では同じである。

これらの制度は，どちらを先に審理しなければなら

ないわけではないというのが判例である（8）。ただし，

特許庁における運用においては，原則として無効審判

を優先するものとされている（9）。

これらの制度の相互関係であるが，判例により，一

方の審判に係る審決が確定すると，他方の審判に効力

を及ぼすものとされている。

例えば，訂正審判が係属している際に，無効審決が
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確定したときは，訂正審判の請求は不適法になるとさ

れている（10）。

これに対し，無効審決に係る審決取消訴訟が係属し

ている際に，訂正を認める審決（以下「訂正審決」と

いう。）が確定し，その訂正審決が発明の要旨を変更

するものであるときは，先にした無効審決は，発明の

要旨の認定に誤りがあることになるので，当然に取り

消されるとされている（11）。

このように無効審判と訂正審判とが同時に係属する

可能性があり，かつ一方が確定すると他方に効力を及

ぼすことから，審理の重複，遅延，矛盾などの問題点

が生じていた。そこで，次にみるように，無効審判に

おける訂正請求の制度や，差戻決定による簡易な審決

取消しの制度が導入された。

（2）無効審判における訂正請求

無効審判と訂正審判とが同時に係属することによる

問題点を解消するため，平成 5年改正により無効審判

における訂正請求の制度（特許法 134条の 2〔現在の

条文による。以下同じ。〕）が導入された（12）。そして，

無効審判が特許庁に係属した後は，その審決が確定す

るまでは，原則として，訂正審判を請求することがで

きないものとされた（特許法 126条 2項本文）（13）。

その後，平成 11年改正（14）により，無効審判におけ

る訂正請求においては，無効審判が請求されている請

求項については，訂正後の請求項に記載されている発

明が特許要件を満たすかどうか（以下「独立特許要件」

という。）については，訂正請求においては，訂正を

認めるための要件とはしないこととされた（特許法

134条の 2第 5項により読み替えて準用される特許法

126条 5項）（15）。それは，無効審判が請求されている

請求項については，無効理由についての審理が，いわ

ゆる独立特許要件の審理と重複するからである（16）。

いいかえれば，訂正請求のうち，無効審判が請求され

ている請求項に係る部分については，独立特許要件以

外の訂正要件（以下「狭義の訂正要件」という。）を

満たしていれば，訂正が認められる。

平成 11年改正前であれば，特許庁の審判官が，狭

義の訂正要件を満たすことを認めた場合においても，

無効理由があるために独立特許要件を満たさないと判

断したときは，訂正が認められず，かつ特許は無効と

されることになる。したがって，審決の主文は，例え

ば，端的に「特許第○号の請求項 1，2及び 4に係る

発明についての特許を無効とする」とされていた（17）。

しかし，平成 11年改正において，訂正請求との関係

においては，独立特許要件は要件とはされなくなり，

「訂正を認める。特許第○号の請求項 1，2及び 4に係

る発明についての特許を無効とする」というような主

文の審決がされるようになった。

（3）差戻決定による審決の取消し

平成 15年改正において，差戻決定の制度（特許法

181条 2項）が導入された。そして，裁判所は，取消

訴訟後の訂正審判請求が認められる蓋然性を考慮し

て，裁量的な決定により，訂正審決の確定をまたなく

とも，早期に事件を無効審判の審判官に差し戻すため，

審決を取り消すことが認められている（18）。

差戻決定がされると，特許権者（被請求人）には，

再係属後の審理において，改めて訂正請求をする機会

が与えられる（特許法 134条の 3第 2項）。また，特

許権者が改めて訂正請求をしなくとも，訂正審判請求

において添付された明細書等を援用した訂正請求がさ

れたものとみなされる（特許法 134条の 3第 5項）。

なお，先にした訂正請求については，取り下げられ

たものとみなされる（特許法 134条の 2第 4項）。ま

た，訂正審判請求についても，取り下げられたものと

みなされる（特許法 134条の 3第 4項）。

2 一部の訂正事項のみの訂正は認められるか

昭和 62年改正により改善多項制が導入されたこと

から，無効審判における無効理由についての判断のみ

ならず，訂正審判請求についても，請求項ごとに判断

すべきかどうかが問題となる。例えば，複数の請求項

について訂正審判請求がされたとき，一部の請求項に

係る部分についてのみ訂正を認め，それ以外の請求項

に係る部分を認めないという扱いが認められるかどう

かが問題となり得る。

この点について，これまで，どのように扱われてき

たかについて概観する。

（1）特許庁の実務

特許庁の実務は，従来から，訂正審判請求及び訂正

請求は，全文訂正明細書に記載された内容が一体不可

分なものとして訂正が求められているという考え方に

より運用されているとされる。そして，このような立

場において，複数の訂正事項がある場合においても，
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訂正事項の一部についてのみ，訂正を認めることはで

きないとしてきた（19）。

（2）最高裁判所の昭和 55年判決

この点について，最高裁判所（以下「最高裁」とい

う。）は，昭和 62年改正により改善多項制が導入され

るより前の事案ながら，昭和 55年 5月 1日の判決（20）

において，次のように判示している。

すなわち，「考案は，1 個のまとまった技術思想」

であり，訂正審判請求は，原明細書等を訂正明細書等

の記載のとおりに訂正することについて審判を求めて

いるものであるから，訂正明細書等の記載が原明細書

等を複数箇所にわたり訂正するものであるとしても，

「一体不可分の 1個の訂正事項」として訂正審判の請

求をしていると解すべきであるとする。そして，「複

数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許

さないかの審決をすることができるだけ」であり，

「客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分

と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ

る場合」でも，「その箇所についてのみ訂正を許す審

決をすることはできない」とする。

このように，最高裁の昭和 55年判決は，複数の訂

正箇所の一部のみの訂正を認める審決をすることは許

されないとし，それまでの特許庁の実務を支持したも

のといえる。

なお，当時の学説において，同判決のような扱いに

ついては，賛否両論がみられた（21）。しかし，実務上

は決着が付いたものとみられていた（22）。

（3）昭和 62年改正の改善多項制の導入時の経緯

昭和 62年改正により，改善多項制が導入された。

それ以前は，いわゆる一発明一出願の原則がとられ

ており，1件の特許出願には 1件の発明のみが記載さ

れるのが原則とされていた（昭和 62年改正前特許法

38条本文）。昭和 50年改正（23）により，いわゆる実施

態様項の制度が導入されたものの（昭和 62年改正前

特許法 38条 1号から 3号まで），同一の発明の範囲内

における実施態様を特許請求の範囲に記載するもので

あることから，一発明一出願の原則を変更するもので

はなかった。このような制度においては，最高裁の昭

和 55年判決におけるように，特許請求の範囲に記載

されている発明を一体不可分なものと理解することが

自然であるといえた。

しかし，昭和 62年改正により，改善多項制が導入

され，無効審判については「2以上の請求項に係るも

のについては，請求項ごとに請求することができる。」

とされた（特許法 123条 1項柱書第 2文）。

そこで，昭和 62年改正において，訂正審判請求に

ついても，請求項ごとに判断すべきであると理解され

ていたかどうかが問題となり得る。すなわち，改善多

項制と，訂正を一体不可分なものとみる特許庁の従来

の実務との関係をどのように理解していたかが問題と

なり得る。

この点については，訂正を一体不可分なものとみる

特許庁の従来の実務が維持されるものと理解されてい

たようである。そのことは，次の点から推測される。

まず，昭和 62年改正において，訂正審判について，

改善多項制との関係を考慮した規定がおかれていな

い。

また，当時の立法担当者の解説において，特許法

185条との関係において「（注）第 129条第 1項の訂

正の無効の審判は，請求項ごとにすることはできない」

との説明があり（24），訂正無効審判の対象である訂正

審決は請求項ごとに分断されず，一体不可分なものと

して理解していたようである。

さらに，昭和 62年 12月に特許庁により公表された

「改善多項制および特許権の存続期間の延長制度に関

する運用基準」においては，「訂正にあたっては，各

請求項のいずれについても技術的事項の拡張，変更が

あってはならない」とされている（25）。この記載から

は，おそらく請求項の一つでも訂正要件違反があれば，

訂正審判請求全体が認められないと理解されていた可

能性が高い。

このように，昭和 62年改正において，訂正を一体

不可分なものとみる従来の実務を変更する意図は，少

なくとも特許庁にはなかったものと思われる。したが

って，特許庁のその後の実務も，現在に至るまで，従

来の実務を踏襲している。

（4）その後の法改正の経緯

ア　平成 5年改正

平成 5年改正において，無効審判における訂正請求

の制度（特許法 134条の 2）及び訂正審判請求の制限

（特許法 126条 2項本文）が導入され，無効審判と訂

正請求との関係がより密接なものとされた。

それにもかかわらず，少なくとも，当時の立法担当
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者の解説においては，訂正を一体不可分なものとみる

従来の実務と無効審判との関係は意識されていない（26）。

したがって，おそらくは，訂正審判請求と同様の扱い

をすれば足りると考えていたと推測される。

イ　平成 11年改正

平成 11年改正において，訂正請求のうち無効審判

が請求されている請求項に係る部分については，狭義

の訂正要件が認められれば，独立特許要件については

審理することなく，訂正が認められるようにされた

（特許法 134条の 2第 5項により読み替えて準用され

る特許法 126条 5項）。

その結果，「訂正を認める。特許第○号の請求項 1

に係る発明についての特許を無効とする。特許第○号

の請求項 2に係る発明についての審判請求は，成り立

たない。」というように，訂正を認めながら，一部の

請求項との関係では特許を無効とし，それ以外の請求

項との関係では請求は成り立たないとする審決がされ

始めた。

そして，このような審決において，特許権者（被請

求人）のみが審決取消訴訟を提起したときは，請求は

成り立たないとされた請求項に係る訂正は確定するの

ではないかという問題点が顕在化した。

しかし，少なくとも，平成 11年改正の立法担当者の

解説において，そのような問題は意識されていない（27）。

したがって，平成 11年改正時においても，おそらく

は訂正を一体不可分なものとみる従来の実務に変更は

ないものと考えていたと推測される。

ウ　平成 15年改正

平成 15年改正は，差戻決定を導入し，差戻決定後

に訂正請求をする機会を認めるとともに，先にした訂

正請求や，審決後にした訂正審判請求との関係を整理

する規定をおいた（特許法 134条の 2及び 134条の

3）。

この平成 15年改正においては，訂正機会の確保に

重点がおかれ，訂正を一体不可分なものとみる従来の

実務との関係は明確には意識されていない（28）。

しかし，先にした訂正請求と差戻決定後にされる訂

正請求との関係について，特別の留保もなく，みなし

取下げ（特許法 134条の 2第 4項）を認めていること

から，おそらく先にした訂正請求が全体として取り下

げられるものという前提を有していたのではないかと

推測される。

（5）平成 11年改正後の裁判例

訂正請求が請求項ごとに確定するのではないかとの

問題は，上述したように平成 11年改正により顕在化

した。そこで，平成 11年改正後の裁判例において，

この問題がどのように判断されているかをみると，次

にみるように，裁判例が分かれている。

ア　改善多項制により訂正請求も請求項ごとに判断

し得るとするもの

昭和 62年改正により導入された改善多項制のもと

においては，訂正請求が認められるかどうかも，請求

項ごとに判断すべきとする裁判例は，本件決定並びに

本件決定と同じ知財高裁第 3部により最近相次いでさ

れた差戻決定（29）及び判決（30）以外のものとしては，東

京高裁平成 14年 10月 31日判決（31）がある。

同判決においては，「本件訂正請求は，それぞれ請

求項ごとに別個独立のものとして理解し得る」ので，

「本件訂正請求の拒否の判断は，請求項ごとにすべき

もの」とする。そして，最高裁の昭和 55年判決との

関係については，「特定の請求項に関してされた複数

箇所の訂正請求につき一体として拒否の判断をすべき

との点では当てはまるとしても，別個の請求項に関す

る別個独立の訂正請求の拒否についてまでも及ぶもの

ではない」とする。

なお，この東京高裁の平成 14年判決と同一の部に

よる東京高裁平成 15年 7月 17日判決（32）は，訂正審

判請求を成り立たないとした審決の取消請求の事案に

おいて，「請求項それぞれの構成において重複する部

分があることなどからすれば，請求項ごとに訂正の拒

否を判断することが相当でない特段の事情がある」と

した。すなわち，一般論としては，「請求項ごと」に

訂正の拒否を判断すべきであるとの趣旨を述べてはい

るものの，事案の解決としては，請求項が互いに関連

していることを認定し，審判官が訂正の拒否を全体と

して判断していることを肯定している。したがって，

平成 14年判決に比べると，特許庁の従来からの実務

にも，ある程度，配慮がされている。

イ　改善多項制においても，訂正を一体不可分なも

のとして判断すべきとするもの

東京高裁平成 13年 9月 19日判決（33）は，昭和 62年
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改正により改善多項制が導入された後も，複数の請求

項についてされた訂正請求は，一つの請求であって，

ある請求項に係る訂正請求とそれ以外の訂正請求とが

「別個独立にされているものではない（なお，最高裁

昭和 55年 5月 1日第一小法廷判決・民集 34巻 3号

431頁参照）」とし，最高裁の昭和 55年判決が改善多

項制のもとにおいても妥当する旨を判示している。

その後の裁判例としては，例えば，知財高裁第 2部

により平成 17年から平成 19年にかけて言い渡された

3件の判決がある（34）。知財高裁第 2部は，これらの 3

件の判決において，最高裁の昭和 55年判決を引用し

ている。そして，昭和 55年判決が，「改善多項制の下

でも同様に妥当する」と判示したり（35），訂正請求の制

度が「訂正審判請求に代わる制度として設けられた経

緯にかんがみると，無効審判手続における訂正請求に

おいても，すべての訂正事項を一体として訂正の拒否

を決すべきもの」とする（36）。

（6）まとめ

訂正審判請求及び訂正請求と，改善多項制との関係

についてまとめると，次のようになる。

特許法の規定の文言上，無効審判の請求は「請求項

ごと」にすることができると法律上明確に認められて

いる（特許法 123条 1項柱書第 2文）。しかし，訂正

審判請求や訂正請求については，請求項ごとにするこ

とを明確にした規定はない。

昭和 62年以来の立法の経緯をみると，訂正を一体

不可分なものとみる従来の実務を積極的に変更する趣

旨のものは見受けられない。

平成 11年改正後の裁判例においても，最高裁の昭

和 55年判決と昭和 62年の改善多項制との関係をどう

みるかについては，完全に立場が分かれている。

いずれにせよ，特許庁は，従来から現在に至るまで，

訂正審判請求及び訂正請求において，訂正を一体不可

分なものとする扱いをしている。

3 小　括

以上，訂正審判及び訂正請求において，訂正は一体

不可分なものとして扱う特許庁の従来の実務は，昭和

55年判決により支持された後，昭和 62年の改善多項

制，平成 5年の無効審判における訂正請求の制度，平

成 11年の訂正要件の緩和などとの関係において，時

として疑問を呈されながらも，なお，根強く維持され

ている。

本件決定は，請求項ごとに訂正がされているとの立

場を前提としながら，平成 15年改正による差戻決定

との関係において，訂正を一体不可分なものとみる特

許庁の従来の実務に疑問を呈している。そこで，次に，

本件決定の概要を説明し，その後，本件決定が提示し

た問題点について検討する。

第 3 本件決定の概要

1 本件特許

本件決定に係る特許（以下「本件特許」という。）

は，発明の名称を「コンクリート製の水路壁面改良工

法」とし，平成 13年 1月 30日に出願され，平成 17

年 12月 9日，特許第 3749833号として登録された。

当該発明に係る工法により改良した水路の断面正面図

は，本件特許に係る特許公報に記載された次の図 1

のとおりである。

本件特許に係る発明は，簡単にいえば，老朽化した

水路の壁面のモルタルを削り（下地処理工程），新た

なモルタルを塗る工程（塗工工程）に関するものであ

る。その特徴的部分は，モルタルの組成（酢酸ビニ

ル－エチレン共重合体エマルジョンなどを含む。）や，

モルタルを塗る手順（例えば，あらかじめ樹脂系水性

接着剤を塗布する，ガラス繊維製ネットを張設する。）

などにある。

特許請求の範囲は，請求項 1から 4まであり，いわ

ゆる独立項は，請求項 1及び 4である。請求項 2及び

3は，請求項 1を引用しており，請求項 1のいわゆる

従属項である。特許査定時の請求項 1及び 4は，次の

ようなものである。

「【請求項 1】水圧と水流のあるコンクリート製の水

路において，水路壁面の劣化部分や異物等の老朽化

部分は除去すると共に，中心部の非老朽化部分は核
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として残して下地処理する下地処理工程と，同下地

処理工程にて下地処理した非老朽化部分に，セメン

ト，砂，ガラス繊維，酢酸ビニル－エチレン共重合

体エマルジョン，減水材，消泡材，及び，水を配合

してなる高弾性特殊モルタルを塗工する塗工工程と

を具備すると共に，

塗工工程では，非老朽化部分の表面に樹脂系水性

接着剤を塗布し，同樹脂系水性接着剤が乾燥した後

に上記高弾性特殊モルタルを塗工して，同高弾性特

殊モルタルに，コンクリートの凝集力と同等若しく

はそれよりも大きな付着力と，コンクリートと同等

若しくはそれよりも大きな圧縮力とを発現させるこ

とを特徴とするコンクリート製の水路壁面改良工

法。」

「【請求項 4】水圧と水流のあるコンクリート製の水

路において，水路壁面の劣化部分や異物等の老朽化

部分は除去すると共に，中心部の非老朽化部分は核

として残して下地処理する下地処理工程と，同下地

処理工程にて下地処理した非老朽化部分の表面に樹

脂系水性接着剤を塗布し，同樹脂系水性接着剤が乾

燥した後に酢酸ビニル－エチレン共重合体エマルジ

ョンを含有するモルタルを塗工する下地塗工工程

と，同下地塗工工程にて下地塗工した塗工面にガラ

ス繊維製ネットを張設する補強工工程と，同補強工

工程にて張設したガラス繊維製ネット上に酢酸ビニ

ル－エチレン共重合体エマルジョンを含有するモル

タルを塗工する仕上塗工工程とを具備することを特

徴とするコンクリート製の水路壁面改良工法。」

2 無効審判，訂正審判などの経緯

本件決定の被告（中規模の建築材料メーカー）は，

平成 18年 3月 6日，特許請求の範囲のうち，①請求

項 1，②請求項 2（請求項 1の従属項），及び，③請求

項 4に記載された発明に係る特許について，無効審判

（無効 2006-80039号）を請求した。

これに対し，本件決定の原告（本件特許の特許権者

かつ発明者であるが，土木会社の経営者と推測され

る。）は，無効審判において，請求項 4に関する部分

についてのみ，モルタルの材料を限定する訂正請求

（以下，この請求に係る訂正を「本件訂正」という。）

をした。すなわち，本件訂正がされた箇所は，①明細

書の特許請求の範囲のうち請求項 4，並びに，②請求

項 4 に関連する明細書の発明の詳細な説明の段落

【0014】，【0032】，【0079】及び【0080】のみである。

本件無効審判の請求に対し，特許庁が平成 19年 1

月 16日にした審決（以下「本件審決」という。）の主

文は次のとおりである。

「 訂正を認める。

特許第 3749833号の請求項 1ないし 2に係る発明

についての特許を無効とする。

特許第 3749833号の請求項 4に係る発明について

の審判請求は，成り立たない。」

すなわち，①訂正請求がされていない請求項 1及び

請求項 2について無効とし，②訂正請求がされた請求

項 4については，請求は成り立たないものとした。

原告は，本件決定に係る審決取消訴訟を提起すると

ともに，請求項 1及び 2並びに請求項 4について，訂

正審判（訂正 2007-390059号，以下「本件訂正審判」

という。）を請求した。

他方，被告は，審決取消訴訟を提起することなく，

別途，請求項 4について新たな無効審判（無効 2007-

800055号）を請求している。

3 裁判所の決定

（1）本件決定

裁判所は，訂正審判がされたことを踏まえて，特許

法 181条 2項に基づき，次のような主文による差戻決

定をした。

「特許庁が無効 2006-80039号事件について平成 19

年 1月 16日にした審決中『特許第 3749833号の請

求項 1ないし 2に係る発明についての特許を無効と

する』との部分を取り消す。」

（2）本件において本件決定の主文にした理由

本件決定は，上記のような主文にした理由を，次の

ように説明している。

まず，本件決定は，

「本件審決は，専ら請求項 4との関係で本件訂正を

認めたものというべきである。そして，本件審決は，

本件訂正が認められることを前提として，本件特許

の請求項 4に係る発明についての無効審判請求を不

成立としたものであるから，本件審決中『訂正を認

める。』との部分と『特許第 3749833号の請求項 4

に係る発明についての審判請求は，成り立たない。』

との部分は，一体不可分の関係にあるというべきで

ある。」
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とする。

このような認識を前提とした上で，本件決定は，一

般論として，

「2以上の請求項に係る特許についての無効審判に

おいて，一部の請求項に係る発明についての特許を

無効とし，残りの請求項に係る発明についての特許

の無効請求を不成立とする審決がされた場合に

は，･･････審決中，特許を無効とされた請求項に係

る部分については被請求人（特許権者）側のみが，

無効請求が不成立とされた請求項に係る部分につい

ては請求人側のみが，取消訴訟を提起することがで

きる。そして，審決のうち，それぞれの部分につい

て特許法 178条 3項に規定する期間内に上記の者か

ら取消訴訟が提起されなかったときには，当該部分

は確定する。」

とする。

そして，本件訂正との関係については，

「本件審決のうち『特許第 3749833号の請求項 4に

係る発明についての審判請求は成り立たない。』と

の部分が確定したことに伴って本件審決中『訂正を

認める。』との部分も確定したものと解するのが相

当である。」

と判示した。

そして，本件決定後の本件における審判の審理の範

囲については，

「本件訂正はすでに確定したものであるから，本決

定が効力を生じた後，本件審判の手続が本件特許の

請求項 1及び 2に関する部分について再開され，特

許法 134条の 3第 2項の規定により指定された期間

内に訂正請求がされ又は同条 5項の規定により同期

間の末日に訂正請求がされたものとみなされても，

本件訂正に関しては同法 134条の 2第 4項の規定に

よるみなし取下げの効果は生じない。

また，別件審判についても，本件訂正が確定して

いることを前提として，その審理が行われるべきで

ある。」

とする。

すなわち，審決後，訂正審判がされ，簡易差戻しの

決定がされると，①新たに訂正請求がされるか（特許

法 134条の 3第 2項），②新たな訂正請求がされない

ときは，訂正審判と同じ内容の訂正請求がされたもの

とみなされ（特許法 134条の 3第 5項），その結果，

従来の訂正請求は取り下げたものとみなされる（特許

法 134条の 2第 4項）。ここで，本件決定は，請求項

4に係る本件訂正は，既に確定しているので，特許法

134条の 2第 4項により取下げとみなされる余地はな

いとし，特許庁の審判における審理の範囲も請求項 1

及び 2に係るものに限られるとする。

なお，原告は，審決後になされた本件訂正審判にお

いて，請求項 1及び 2に関する訂正のみならず，従来

の請求項 4についても，本件訂正と同内容の訂正を請

求していた。この点について，本件決定は，請求項 4

に係る訂正は既に確定しているのであるから，本件訂

正審判の請求のうち，請求項 4 に係る「訂正事

項･･････の記載は意味のないものである」とした。

（3）本件決定の主文にした理論的な根拠

本件決定の主文にした理由としては，上記「（2）」

のとおりであるが，本件決定は，「特許法 134条の 2

第 4項の規定によるみなし取下げの効果は，請求項ご

とに生じると解すべきことについて，当裁判所の見解

を示しておく」として，さらに，その理論的な理由を

補足している。

すなわち，まず，昭和 62年改正により，いわゆる

改善多項制が導入され，2以上の請求項に係る特許に

ついては，請求項ごとに無効審判を請求することがで

きるようにされ，請求項ごとに無効とすべき理由があ

るかどうかが判断されるようになったとする。

また，平成 5年改正により無効審判において訂正請

求がされるようになり，その後，平成 11年改正によ

り無効審判が請求されている請求項については独立特

許要件の判断がされないこととされたため，訂正を認

めた上で，ある請求項に係る発明についての特許を無

効とし，それ以外の請求項に係る発明についての特許

についての請求は成り立たないとする審決がされるよ

うになったとする。

これらの法改正を踏まえて，本件決定は，

「2 以上の請求項に係る無効審判請求においては，

無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断される

のであり，個々の請求項ごとの審判が同時に進行し

ているものとして考えるのが，無効審判制度の趣旨

に沿うものである。そうすると，無効審判の審決に

おいて認められた訂正の効力についても，個々の請

求項ごとに生ずると解するのが相当である。

そして，特許法 134条の 2第 4項のいわゆるみな

し取下げの規定は，平成 15年法律第 47号による改
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正により導入されたものであるが，上記のような無

効審判制度を前提としていることは明らかであるか

ら，その効果も請求項ごとに生じると解するのが相

当である。」

と判示する。

さらに，本件決定は，さらに傍論的に，

「 なお，いわゆる改善多項制が導入され，請求項

ごとに無効審判請求についての判断を行う制度が採

用されたため，上記のとおり，2以上の請求項に係

る発明についての特許に関して，一部の請求項につ

き無効審判請求の審決が確定し，あるいは特許請求

の範囲等の記載が訂正されることが生ずるが，この

ような結果が，必ずしも特許登録原簿の記載に反映

されていないようにも見受けられる。仮に，特許庁

において，無効審決による特許無効ないし訂正の効

力が請求項ごとに生ずるとの実務運用がされていな

いとするならば，それは法の趣旨に反するものとい

わざるを得ない。」

とし，仮定的ながら，特許庁の実務の運用に注文を付

けている。

第 4 本件決定が提示する問題点についての検討

本件決定が提起している問題点は何であろうか。以

下，仮想事例を用いながら検討する。

1 本件事例と仮想事例

本件事例以外に仮想事例を考える。仮想事例におい

ても，本件事例と同様，請求項 1及び 2並びに請求項

4に係る特許について無効審判の請求がされ，請求項

1及び 2に係る特許については無効とする審決，請求

項 4に係る特許については請求は成り立たない旨の審

決がなされたものとする。

本件事例と仮想事例との相違点は，本件事例におい

ては，請求項 4についてのみ訂正請求がされているの

に対し，仮想事例においては，請求項 4のみならず，

請求項 1及び 2についても訂正請求がされている点に

ある。

（1）本件事例：請求項 4についてのみ訂正請求がさ

れ，審決後，請求項 4のみならず，請求項 1及び

2についても訂正審判請求がされた場合

本件事例における本件審決は，次のとおりである。

（本件審決の主文）

「 訂正を認める。

特許第○号の請求項 1及び 2に係る発明について

の特許を無効とする。

特許第○号の請求項 4に係る発明についての審判

請求は，成り立たない。」

本件事例においては，本件審決のうち請求項 1及び

2に係る特許を無効とした部分についてのみ審決取消

訴訟が提起されている。それとともに，訂正審判請求

が，請求項 1及び 2並びに請求項 4についてされてい

る。

そして，裁判所は，次のような主文の差戻決定をし

ている。

（本件決定の主文）（37）

「 特許庁が無効○号事件について平成○年○月○

日にした審決のうち，『特許第○号の請求項 1及び

2に係る発明についての特許を無効とする。』との

部分を取り消す。」

（2）仮想事例：請求項 1及び 2並びに請求項 4につい

て訂正請求がされ，審決後も請求項 1及び 2並び

に請求項 4 について訂正審判の請求がされた場

合（38）

仮想事例は，本件事例とは，請求項 1及び 2につい

ても訂正請求がされている点において異なる。

しかし，仮想審決の主文は，本件審決と異ならな

い。

（仮想審決の主文）

「 訂正を認める。

特許第○号の請求項 1及び 2に係る発明について

の特許を無効とする。

特許第○号の請求項 4に係る発明についての審判

請求は，成り立たない。」

ここで，本件事例と同様，仮想審決のうち特許を無

効とした部分についてのみ審決取消訴訟が提起され，

請求項 1及び 2並びに請求項 4について，先にした訂

正請求と同じ内容の訂正審判請求がされたとする。

そして，裁判所が，本件決定と同様の立場において，

次のような主文の差戻決定をしたとする。この仮想決

定の主文も，本件決定の主文とは異ならない。

（仮想決定の主文）

「 特許庁が無効○号事件について平成○年○月○

日にした審決のうち，『特許第○号の請求項 1及び

2に係る発明についての特許を無効とする。』との
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部分を取り消す。」

（3）これらの主文例が意味すること

本件決定の主文と仮想決定の主文とは同文である。

いずれの事例においても，このような主文により，請

求項 1及び 2に係る無効審決が取り消されたことは明

らかである。また，審決のうち請求項 4に係る請求を

成り立たないとした部分は取り消してはいないことも

明らかである。

しかし，これらの主文と，審決の「訂正を認める。」

との部分との関係は，本件事例と仮想事例とでは，少

し意味合いが異なる。

まず，本件事例においては，訂正請求が請求項 4の

みに係ることから，本件決定の主文は，本件審決の

「訂正を認める。」との部分を取り消す趣旨ではないと

いえる。

これに対し，仮想事例においては，訂正請求が請求

項 4のみならず，請求項 1及び 2についてされている

ので，少し意味合いが異なる。すなわち，仮想決定の

主文は，本件審決の「訂正を認める。」との部分を

「全体として」取り消さない趣旨であるようにも解さ

れる。したがって，訂正の請求項 1及び 2に係る部分

もまた確定するかのように誤解されるおそれがある。

しかし，本件決定の立場に従えば，仮想決定の主文

の意味するところは，仮想審決の「訂正を認める。」

との判断のうち，請求項 1及び 2に係る部分を取り消

すとともに，請求項 4に係る部分を維持する趣旨と理

解することになる。

ところが，仮想事例における仮想決定の主文の趣旨

をこのように理解したのでは，訂正を一体不可分なも

のとみる特許庁の従来の実務とは抵触が生じてしま

う。すなわち，仮想決定の主文を，本件決定の立場に

おいて理解するならば，仮想審決の「訂正を認める。」

のうち，請求項 4に係る部分を，請求項 1及び 2に係

る部分から分離して，一部のみ認容したかのような状

態が生じてしまう。

なお，本件決定の立場でも，本件事例に限れば，請

求項 4についてのみ訂正請求がされており，請求項 4

についての訂正を全体として認めるにすぎないから，

訂正を一体不可分なものとみる特許庁の従来の実務と

の抵触は生じないことになる。

しかし，仮想事例のように，請求項 4についてのみ

ならず，請求項 1及び 2についても訂正請求がされて

いるときは，特許庁の従来の実務との抵触が顕在化す

る事例が生じる。

そこで，特許庁の従来の実務を変更して，本件決定

の立場を採用すべき必要性があるかについて，仮想事

例を中心にして，検討する。

2 仮想事例における扱い（その 1）：本件決定の立場

本件決定の立場に従えば，仮想事例において差戻決

定がされたときの訂正請求，訂正審判請求などの扱い

は，次のようになると思われる。

①　無効審判請求に係る審決のうち，請求項 4に係る

部分は確定する。

②　先にした訂正請求に係る審決のうち，請求項 4に

係る部分は確定する。

③　先にした訂正請求のうち，請求項 1及び 2に係る

部分は確定せず，再係属後，取り下げられたもの

とみなされる。

④　訂正審判請求（請求項 1及び 2並びに請求項 4に

係る。）は，再係属後，取り下げられたものとみ

なされる。

⑤　再係属後，改めてされた訂正請求（又は訂正審判

請求の訂正明細書等を援用した訂正請求がされた

ものとみなされた訂正請求）に基づいて，（請求

項 4に係るものについては，独立特許要件も含め

て），訂正を認めるかどうかが，請求項ごとに審

理される。

⑥　再係属後，無効審判請求のうち，請求項 1及び 2

に係る部分について審理がされる。

これらの扱いのうち，まず，②及び③の扱いは，訂

正を一体不可分なものとみる特許庁の従来の実務と抵

触するという問題がある。すなわち，②及び③のよう

な扱いをするためには，訂正を一体不可分なものとみ

る従来の実務自体の当否という大きな論点を解決しな

ければならない。

また，⑤において，改めてされた（ものとみなされ

た）訂正請求のうち請求項 4に係る部分の扱いが問題

となる。なぜなら，本件決定の立場においては，先に

した訂正請求のうち請求項 4に係る部分は確定してい

るはずだからである。
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3 仮想事例における扱い（その 2）：差戻決定により

審決がすべて取り消されると理解する立場

特許庁は，特許法 181条 2項の「事件を審判官に差

し戻す」との規定における「事件」を「事件番号」単

位で理解し，差戻決定により，事件全体が取り消され，

差し戻されるように理解していたようにも思われる。

例えば，平成 15年改正時に出された特許庁編『平成

15年改正法における無効審判等の運用指針』におい

ては，「特許庁への差戻しのための審決の取消決定が

確定すると，審決が存在しない状態になる」とされて

いる（39）。

ここで，極論かもしれないが，差戻決定により審決

がすべて取り消され，存在しない状態になり，事件が

再係属した後，すべての審理をし直す必要があるとの

立場を仮定する。このような仮定をとる立場において

は，仮想事例において，差戻決定がされたときの訂正

請求，訂正審判請求などの扱いは，次のようになると

思われる。

①　無効審判請求に係る審決は，請求項 4に係る部分

を含めて，すべて確定しない。

②　先にした訂正請求に係る審決は，請求項 4に係る

部分を含めて，すべて確定しない。

③　先にした訂正請求は，請求項 4に係る部分を含め

て，再係属後，取り下げられたものとみなされ

る。

④　訂正審判請求（請求項 1及び 2並びに請求項 4に

係る。）は，再係属後，取り下げられたものとみ

なされる。

⑤　再係属後，改めてされた訂正請求（又は訂正審判

請求の訂正明細書等を援用した訂正請求がされた

ものとみなされた訂正請求）に基づいて，（請求

項 4に係る訂正請求についても，狭義の訂正要件

のみについて），全体として訂正を認めるかどう

かが審理される。

⑥　再係属後，無効審判請求のうち，請求項 1及び 2

のみならず，請求項 4についても審理がされる。

このような扱いをすれば，まず，②及び③の点は，

訂正を一体不可分なものとみる特許庁の従来の実務と

は抵触しない。

また，⑤において，訂正審判請求の訂正明細書等に

よる訂正請求がされたものとみなされたときの請求項

4に係る部分の扱いであるが，先にした訂正請求は，

請求項 4に係る部分を含めて，全体として取り下げら

れたものとみなされ，改めてされた（ものとみなされ

た）訂正請求について，請求項 4に係る部分を含めて，

全体として訂正を認めるかどうかが，狭義の訂正要件

についてのみ判断されることになる。

ただし，このような扱いにおいては，無効審判請求

のうち請求項 4に係る部分についても，事実上，争い

はないにもかかわらず，再び審決において判断を示す

ことになる点が問題となり得る。

4 どのような扱いをすれば無理がないか

このように，差戻決定による審決の取消しは請求項

ごとにされ，訂正の点も同様であるとする本件決定の

立場における取扱いと，差戻決定により事件全体が取

り消されるとする立場における取扱いとのいずれも問

題点がありそうである。

そこで，以下，平成 15年改正前の扱いを踏まえな

がら，本件決定が提示した問題点をどのように扱うこ

とが望ましいかについて検討する。

（1）平成 15年改正前の扱い

平成 15年改正前においては，審決取消訴訟を提起

するとともに，訂正審判を請求し，訂正審決が確定す

れば，審決が取り消され，事件が特許庁に再係属した

後，その訂正審決により変更された発明の要旨に基づ

いて，特許庁における審理がされていた。

ここで，仮に，仮想審決が平成 15年改正前にされ，

特許権者のみが審決取消訴訟を提起し，かつ請求項 1

及び 2並びに請求項 4について訂正審判を請求したと

する。

このような場合，仮想事例においては，請求項 4に

ついて特許権者に有利な判断がされているので，訂正

審判請求においても，無効審判における訂正請求と同

一の内容の訂正が求められるのが通常である。そして，

請求項 4に係る部分について，訂正請求と同一の内容

の訂正を認める訂正審決がされることになる。再係属

後，請求項 4についても訂正審決どおりの訂正がされ

たことを前提として，請求項 1及び 2について，無効

審判の審理がされる。

このとき，先にされた審決のうち，無効審判におけ

る訂正請求における請求項 4に係る訂正を認めた部分

が確定したかどうかというような問題意識は見受けら

特許無効審決中の訂正請求に係る判断とみなし取下げとの関係

Vol. 60 No. 11 － 33 － パテント 2007



れない。おそらく，無効審判事件が事件全体（事件番

号は請求項ごとに付されているわけではない。）とし

て確定するまでは，訂正請求は全体として確定しない

と理解されていたのであろう。また，訂正審決により，

独立特許要件まで審査されて，訂正の内容が確定する

ので，改めて訂正請求を与える必要もないし（40），先

にした訂正請求が一部確定したという扱いをする必要

もないと考えられていたのであろう。

（2）平成 15年改正前の扱いの類推

平成 15年改正により，差戻決定後，改めて訂正請

求をする機会が保障され（特許法 134条の 3第 2項），

また，その機会を利用しなくとも，訂正審判請求にお

ける明細書等を援用した訂正請求がされたものとみな

される（特許法 134条の 3第 5項）。その結果，先に

した訂正請求は取り下げたものとみなされることとさ

れた（特許法 134条の 2第 4項）。

このような平成 15年改正の制度は，平成 15年改正

前の制度を基本的に維持しながら，新たな制度を設計

したものであり（41），類似した構造を有している。

まず，平成 15年改正前の制度は，訂正審決が確定

すれば，判決により無効審判に係る審決が義務的に取

り消され，再係属後は，先にした訂正請求とは無関係

に，確定した訂正審決の訂正明細書に基づいて審理が

されるというものである。

平成 15年改正後の制度は，この平成 15年改正前の

制度と対比して描写すると，訂正審判請求がされれば，

差戻決定により無効審判に係る審決が裁量的に取り消

され，再係属後は，先にした訂正請求とは無関係に，

訂正請求がされるものとみなされた訂正審判請求の訂

正明細書等に基づいて，訂正の可否を含めて，審理が

されることになる。

このように，平成 15年前後の制度を比べると，主

たる相違点は，確定した訂正審決の訂正明細書が，確

定していない訂正審判請求の訂正明細書等に置き換え

られている点にあるにすぎない。

ここで，平成 15年改正前の扱いを類推して，平成

15年改正の差戻決定における扱いを理解すれば，先

にした訂正請求は全体として確定しないまま取り下げ

られたものとみなされ，再係属後，改めてされた（も

のとみなされた）訂正請求について，全体として訂正

が認められるかどうかが審理されることになる。

このような理解は，みなし取下げの規定（特許法

134条の 2第 4項）とも，「審判事件において先にし

た訂正の請求があるときは」における「審判事件」を，

「請求項」単位ではなく，「事件番号」単位で理解する

限り，適合するように思われる。

そして，平成 15年改正前の扱いを類推する扱いを，

仮想事例に当てはめてみると，先にした訂正請求は，

請求項 4に係る部分も含めて，確定しないまま取り下

げられたものとみなされ，再係属後，訂正請求が改め

て請求項 4についてもされているものと理解すること

になろう。そして，改めて，請求項 4に係る部分を含

めて，全体として訂正を認めるかどうかを判断するこ

とになる。

同様に，本件事例にも同様の扱いを当てはめてみる

と，先にした訂正請求は，請求項 4のみに係るものの，

差戻決定がされて事件が特許庁に再係属した後は，請

求項 1及び 2並びに請求項 4についてされた（ものと

みなされた）訂正請求に置き換えられ，請求項 4に係

る部分を含めて，全体として訂正を認めるかどうかが

判断されることになる。

仮想事例及び本件事例のいずれにおいても，請求項

4に係る部分は，事実上，争いがないので，狭義の訂

正要件を満たすものとして扱われることになろう。そ

して，訂正請求のうち請求項 1及び 2に係る部分が狭

義の訂正要件を満たしていれば，全体として「訂正を

認める」との審決をすることになる。

なお，いずれの事例においても，無効理由の判断を，

請求項 1及び 2に係る部分のみならず，請求項 4につ

いてもすべきかどうかが問題となる。この点について

は，請求項 4についても改めてした（ものとみなされ

た）訂正請求については，狭義の訂正要件についてし

か判断されず，独立特許要件については判断されない

ことから，請求項 4についても，改めてした（ものと

みなされた）訂正請求の訂正の内容に基づいて無効理

由の判断をする必要があるように思われる。

（3）訂正を一体不可分なものとみる従来の実務の当否

ア　本件決定の立場と特許庁の従来の実務との抵触

上記のような平成 15年改正前の扱いを類推した扱

いは，本件決定の立場とは異なる。

本件決定の立場に従えば，仮想事例及び本件事例のい

ずれの事例であれ，先にした訂正請求のうち請求項 4に

係る部分は確定し，改めてされた訂正請求における請求

項 4に係る部分は，無効審判の請求がされていない請求
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項に係る新たな訂正請求であることになる（42）。

しかし，このように解したのでは，例えば，訂正審

判請求の訂正明細書等を援用した新たな訂正請求がさ

れたものとみなされた訂正請求のうち，請求項 4に係

る部分は，既に確定した訂正と同一の内容の訂正を求

めるものであるから，不適法な請求ということになり

そうである（43）。

そこで，本件決定の立場においては，請求項 4に係

る部分については訂正を認めず，請求項 1及び 2に係

る部分についてのみ訂正を認める審決をすることにな

ろう。

しかし，それでは，訂正を一体不可分なものとみる

特許庁の従来の実務との抵触がやはり生じてしまう。

イ　訂正を一体不可分なものとみる特許庁の従来の

実務の当否

そこで，このような訂正を一体不可分なものとみて，

一部のみの訂正の認容を認めていない特許庁の従来の

実務の当否について検討する必要がある。

まず，特許庁における審判は行政手続であり，画一

的取扱いの要請がある。知財高裁の判断が必ずしも統

一されていない状況において，これまでの扱いを突然

変更することは，いたずらに混乱を招くおそれがあろ

う。

また，先に紹介した東京高裁平成 15年 7月 17日判

決（44）は，一般論としては，「請求項ごと」に訂正の拒

否を判断すべきであるとしながらも，「請求項それぞ

れの構成において重複する部分」があり，「請求項ご

とに訂正の拒否を判断することが相当でない特段の事

情」があるときは，例外が認められるとしている。こ

こで，特許出願は，いわゆる単一性の要件を満たさな

ければならず（特許法 37条），各請求項は相互に密接

に関係しているのが通常である。また，各訂正事項も

無効理由を免れるために相互に関連性をもってなされ

るのが通常である。そうだとすれば，東京高裁平成

15年判決がいう「特段の事情」がある方が，むしろ

原則であるというべきである。

このように，訂正を一体不可分なものとみる従来の

実務を性急に変更しようとすれば，いろいろ問題が生

じるばかりではなく，この従来の実務においても，そ

れなりの理由があり，それらをすべて没却するおそれ

がある。

ウ　本件決定の立場における問題点

本件決定の立場のように，訂正の一部認容を認める

ときは，解決される問題もあるかもしれないが，他方

において，新たな問題も生じ得る。

まず，特許請求の範囲についてのみ訂正が求められ

ているのであればともかく，明細書（平成 15年 7月

1日より前の特許出願であれば，明細書のうちの「発

明の詳細な説明」の部分）についても訂正が求められ

ているときは，明細書の訂正が特許請求の範囲のいず

れの請求項との関係でなされているかを区別して判断

することは，必ずしも容易ではない。

また，特許請求の範囲の記載自体については訂正を

求めていないが，明細書の訂正のみで特許請求の範囲

を減縮するような訂正（45）が求められているときは，

その訂正をいずれの請求項に関するものかを区別する

ことは一層困難である。

エ　特許庁の従来の実務の妥当性

以上の事情を総合的に考慮すれば，特許庁の従来の

実務にも，それなりの合理性がありそうである。

そして，特許庁の従来の実務と調和させながら，差

戻決定における訂正請求の扱いを考えるべきだとすれ

ば，差戻決定において，先にした訂正請求は全体とし

て確定していないものとして扱い，再係属後，訂正請

求がされた（ものとみなされた）時点において，全体

として取り下げられたものと解すべきことになろう。

（4）差戻決定後の審理の範囲

ただ，差戻決定における先にした訂正請求は全体と

して確定しないものとして扱い，再係属後，全体とし

て取り下げられたものと解したとき，無効審判の対象

をどのように考えるべきかが問題となり得る。

すなわち，先にした訂正請求が全体として取り下げ

られたものと解すると，本件事例及び仮想事例のいず

れにおいても，先にした訂正請求の記載における発明

の要旨を前提としてなされた「請求項 4に係る発明に

ついての審判請求は，成り立たない。」との審決もま

た，その基礎を失い，改めてした（ものとみなされた）

訂正請求に基づく請求項 4に係る発明の要旨を前提と

した無効理由の判断をしなければならないのではない

かという疑問が生じる。そうでないと，先にした訂正

請求が求める訂正の内容と，改めてした（ものとみな

された）訂正請求の内容とが一致しないときは，独立
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特許要件についての判断もなく，無効理由についての

判断もないまま，狭義の訂正要件のみで訂正を認める

ことになりかねないからである。

また，仮に，差戻決定により「事件」が「事件番号」

単位で取り消され，審決が全体として存在しなくなる

と理解するのであれば（46），本件事例及び仮想事例の

いずれにおいても，請求項 4について，同じ判断を繰

り返すことになるとしても，その無効理由について，

改めて判断を示すべきではないかという考え方も出て

こよう。

実際，近時，特許庁の無効審判において，

「訂正を認める。･･････請求項 5に係る発明につい

ての審判請求は成り立たない。」

との審決がされた後，「請求項 5」に係る部分につい

ては審決取消訴訟が提起されなかったにもかかわら

ず，差戻決定がされ，事件が再係属した後，

「訂正を認める。･･････請求項 5に係る発明につい

ての審判請求は成り立たない。」

との審決を改めてした例がある。

これは，本件決定の立場からみれば，確定したはず

の請求項について改めて審決したことになる。

この審決が，奇しくも，本件決定をした知財高裁第

2部に係属し，近時，判決が言い渡された（47）。知財高

裁第 2部は，その判決において，

「上記審判手続のあり方は，著しく妥当を欠くとい

うべきである。けだし，本件特許の請求項 5につい

ては，無効審判請求に係る無効理由が存在しないも

のとする審決部分が確定した･･････にもかかわら

ず，他の請求項に係る特許を無効とした審決部分に

ついて取消訴訟を提起して，･･････かえって無効審

判請求を不成立とする請求項 5についてまで，不安

定な地位にさらされることになることは著しく不合

理だからである。」

と判示し，当該審決を強く批判した。

確かに，先にした審決のうち，「請求項 5に係る発

明についての審判請求は，成り立たない。」との部分

は，取り消されてはいないし，事実上も，請求項 5に

ついては争いがないと考えられるので，改めて請求項

5に係る無効理由についての判断を示す必要性につい

ては，疑問がある。

もっとも，この判決のような事例において，先にし

た審決と同じ内容で改めてなされた審決がなされたと

しても，先にした審決については審決取消訴訟を提起

しなかった無効審判の請求人が，一転して，審決取消

訴訟を提起することは，実際には考えにくいともいえ

る。

また，訂正請求が全体として取り下げられたものと

みなされ，改めて訂正請求がされていると理解する立

場に立てば，改めてした（ものとみなされた）訂正請

求について，独立特許要件についての判断もなく，無

効理由についても判断しないまま，狭義の訂正要件の

みで訂正を認めてよいかとの疑問が当然に生じよう。

このような立場を前提とする限りにおいては，無効理

由についても判断しておく必要があると考えたとして

も，不当とまではいえないように思われる。

したがって，訂正を一体不可分なものとみる立場を

前提とする限り，結論としては，改めてした（ものと

みなされた）訂正請求に係る請求項のうち，先にした

無効審判の対象とされているものは，すべて再係属後

の無効審判の対象になり得るものと解することになろ

う。

第 5 総　括

本稿においては，本件事例及び仮想事例をもとに，

本件決定が提起した問題点は何かを具体的に検討し

た。

その結果からみて，おそらくは，訂正を一体不可分

なものとみる従来の実務をとり，差戻決定により訂正

請求が全体として取り下げられたものとみなし，改め

て訂正請求がされていると理解したとしても，それほ

どは，不都合な事態は生じないようである。仮に，従

来の実務が，いわば天動説的なものであり，何らかの

問題を内在していたとしても，それなりに事件を処理

することができそうであるし，とりあえずは大体の説

明は付きそうである。

ここで，本件決定の立場を採用するためには，訂正

を一体不可分なものとみる従来の実務を変更するとい

うコペルニクス的転回が必要になる。そのような従来

の実務の変更は，知財高裁の判断が必ずしも統一され

ていないことも考えると，むしろ，立法により，十分

な検討をした上で，総合的に解決することが望ましい

のではないかと思われる。

以　上　

注

特許法等の一部を改正する法律（平成 5年法律第 26（ 1）
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号）。

特許法等の一部を改正する法律（平成 15年法律第 47

号）。

「簡易差戻し」と称されることもある。

知財高決平成 19年 6月 20日（平成 19年（行ケ）第

10081号）裁判所ホームページ〔コンクリート製の水路

壁面改良工法〕。

特許法等の一部を改正する法律（昭和 62年法律第 27

号）。

知財高決平成 19年 7月 23日（平成 19年（行ケ）第

10099号）裁判所ホームページ〔編み機およびヤーン切

替え装置〕。

知財高判平成 19年 9月 12日（平成 18年（行ケ）第

10421号）裁判所ホームページ〔多関節搬送装置，その

制御方法及び半導体製造装置〕。

最判昭和 48年 6月 15日（昭和 45年（行ツ）5号）

裁判所ホームページ。

特許庁編『審判便覧』（平成 17年 7月改訂）51-09。

最判昭和 59年 4月 24日民集 38巻 6号 653頁〔耕耘

機（こううんき）に連結するトレラーの駆動装置〕。

平成 5年改正前特許法が適用され，訂正無効審判が

認められる事案については，最判平成 11年 3月 9日民

集 53巻 3号 303頁〔大径角形鋼管の製造方法〕。平成 5

年改正後特許法が適用され，訂正無効審判が廃止され

た事案については，最判平成 11年 4月 22日判例時報

1675号 115頁〔六本ロールカレンダーの構造及び使用

方法〕。

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著

『改正　特許法・実用新案法解説』（有斐閣，平成 5年）

49頁以下。

なお，平成 15年改正までは，無効審判が特許庁に係

属しているときは，訂正審判を請求することができな

いものとされていた（平成 15年改正前特許法 126条 1

項本文）。

特許法等の一部を改正する法律（平成 11年法律第 41

号）。

特許法 134条の 2第 5項により特許法 126条を読み

替えて準用する際，無効審判が請求されていない請求

項についてのみ独立特許要件を定める特許法 126条 5

項を準用するものとしている。すなわち，無効審判が

請求されている請求項については，特許法 126条 5項

は準用されていない。

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編（16）

（15）

（14）

（13）

（12）

（11）

（10）

（ 9）

（ 8）

（ 7）

（ 6）

（ 5）

（ 4）

（ 3）

（ 2）

『平成 11年改正 工業所有権法の解説』（発明協会，平成

11年）19頁以下。

例えば，東京高判 12年 7月 19日（平成 11年（行ケ）

第 142号）裁判所ホームページ〔窒化ガリウム系化合

物半導体素子〕に係る審決（平成 10年審判第 35031号）

は，訂正を認めず，主文において端的に特許を無効と

している。なお，「訂正を認める。」としながら，特許

を無効としている審決の例が，東京高判平成 11年 12

月 16日（平成 10年（行ケ）第 26号）裁判所ホームペ

ージ〔チオカルバミン酸 S－アルキルエステル系レン

ズ用樹脂の製造方法〕に見られたが，独立特許要件を

審査することなく，訂正を認めた経緯は明らかではな

い。

特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成 15年特

許法等の一部改正　産業財産権法の解説』（発明協会，

平成 15年）90頁以下。

例えば，紋谷暢男編『注釈特許法』（有斐閣，昭和 61

年）280 頁〔土肥一史〕，中山信弘編著『注解特許法

〔第三版〕下巻』（青林書院，平成 12年）1390頁〔荒垣

恒輝〕。

最判昭和 55年 5月 1日民集 34巻 3号 431頁〔耕耘

機に連結するトレラーの駆動装置〕。

例えば，滝井朋子「訂正審判において一部の訂正を

許す審決をすることの可否」民商法雑誌 83巻 5号（昭

和 56年）106頁は，特許庁は行政庁であり，ある程度

は画一的な運用もやむを得ないとして，判旨に賛成す

る。また，紋谷暢男「訂正審判において一部の訂正を

許す審決をすることの可否」法学協会雑誌 98巻 12号

（昭和 56年）172頁は，考案の一体不可分性を理由とし

て，判旨に賛成する。さらに，中山信弘「実用新案明

細書の訂正審判において一部の訂正を許す審決をする

ことの可否」判例評論 264号（昭和 56年）153頁もま

た，訂正審判を再請求することができることも踏まえ

て，判旨に賛成する。

なお，判例評釈ではないが，最高裁の昭和 55年に先

立ち，村林隆一「特許無効審判と訂正審判」小野昌延

代表『（石黒淳平先生追悼論集）無体財産権法の諸問題』

（法律文化社，昭和 55年）277頁（296頁以下）は，一

部の訂正を認める審決を認めない理論的理由に乏しい

一方，一部の訂正を認める審決を認めるべき実際上の

必要性があるとし，最高裁の昭和 55年判決のような扱

いに反対している。

中山信弘『工業所有権（上）特許法〔第 2版増補版〕』（22）

（21）

（20）

（19）

（18）

（17）
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254頁。

特許法等の一部を改正する法律（昭和 50年法律第 46

号）。

新原浩朗編著『改正特許法解説』（有斐閣，昭和 62

年）57頁。

同運用基準「第一部Ⅳ. 3. 訂正の審判」。

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編

著・前掲注（12）49頁以下。

特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・

前掲注（16）19頁以下。

特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲注（18）

63頁以下及び 79頁以下。

前掲注（6）知財高決平成 19年 7月 23日〔編み機お

よびヤーン切替え装置〕。

前掲注（7）知財高判平成 19年 9月 12日〔多関節搬

送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕。

東京高判平成 14 年 10 月 31 日（平成 12 年（行ケ）

第 170号）判例時報 1821号 117頁〔動力伝達用チェー

ン，ガイドリンク及び動力伝達用チェーンの製造方

法〕。

東京高判平成 15年 7月 17日（平成 13年（行ケ）第

535号）裁判所ホームページ〔画像処理装置，画像処理

方法および画像処理プログラムを記録した媒体〕。

東京高判平成 13年 9月 19日（平成 13年（行ケ）第

180号）裁判所ホームページ〔定着装置〕。

知財高判平成 17 年 11 月 29 日（平成 17 年（行ケ）

第 10066号）裁判所ホームページ〔重炭酸イオン含有

無菌性配合液又は製剤及びその製造方法〕，知財高判平

成 18 年 12 月 25 日（平成 18 年（行ケ）第 10366号）

裁判所ホームページ〔重炭酸透析用人工腎臓潅流用剤

の製造方法及び人工腎臓潅流用剤〕，知財高判平成 19

年 6月 29日（平成 18年（行ケ）第 10314号）裁判所

ホームページ〔発光ダイオードモジュールおよび発光

ダイオード光源〕。

前掲注（34）知財高判平成 19年 6月 29日〔発光ダ

イオードモジュールおよび発光ダイオード光源〕。

前掲注（34）知財高判平成 17年 11月 29日〔重炭酸

イオン含有無菌性配合液〕。

なお，「特許庁が無効○号事件について平成○年○月

○日にした審決のうち，特許第○号の請求項 1及び 2

に係る部分を取り消す。」との主文例もある。例えば，

知財高判平成 17年 2月 1日（平成 15年（行ケ）第 287

（37）

（36）

（35）

（34）

（33）

（32）

（31）

（30）

（29）

（28）

（27）

（26）

（25）

（24）

（23）

号）裁判所ホームページ〔暗渠形成装置〕は，平成 15

年改正前の特許法が適用された事案であり，判決がさ

れたものであるが，このような主文を用いている。

なお，知財高裁第 3部による近時の判決である前掲

注（7）知財高判平成 19年 9月 12日〔多関節搬送装置，

その制御方法及び半導体製造装置〕は，仮想事例 2に

近い。

特許庁編『平成 15年改正法における無効審判等の運

用指針』（発明協会，平成 15年）130頁。

特許庁編・前掲注（39）133頁。

木村陽一「平成 15年改正特許法における紛争処理制

度の改革をめぐって」日本工業所有権法学会編『特許

関係訴訟と審判』（有斐閣，平成 16年）35頁（40頁以

下）において，平成 15年改正は，「結果として，裁判

所と特許庁の役割分担の根幹を変更せず，特許庁が訂

正に関する審理を行う構造を維持しつつ，訂正期間を

制限して訴訟の終盤での訂正の確定により紛争解決が

停滞することを避けるとともに，裁判所がより柔軟に

事件を特許庁に差し戻すことができるように」したも

のであり，やや「過渡的」な解決をしたものであると

の認識が示されている。

前掲注（7）知財高判平成 19年 9月 12日〔多関節搬

送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕は，その

ような理解を示している。

仮に，請求項 4に係る部分を不適法な請求とはみな

いとしても，再係属後は，無効審判の請求がされてい

ない請求項に係る訂正請求になることから，訂正請求

のうち請求項 4に係る部分について，独立特許要件を

満たすかどうかを改めて審理しなければならなくなる

（特許法 134条の 3第 5項により読み替えて準用される

特許法 126条 5項）。それでは，審理の重複，遅延及び

矛盾を招くおそれがある。

前掲注（32）東京高判平成 15年 7月 17日〔画像処

理装置，画像処理方法および画像処理プログラムを記

録した媒体〕。

このような訂正は，最判平成 3年 3月 19日民集 45

巻 3号 209頁〔クリップ〕においても認められている。

特許庁編・前掲注（39）130頁。

前掲注（7）知財高判平成 19年 9月 12日〔多関節搬

送装置，その制御方法及び半導体製造装置〕。

（原稿受領 2007.10.5）

（47）

（46）

（45）

（44）

（43）

（42）

（41）

（40）
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