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1.はじめに

今回は、特許権侵害訴訟における時機に後れた攻

撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項。同法2俳

条で準用される場合を含む。)について述べます。

ここでいう攻撃防御方法とは、民事訴訟法156条

以下に規定されたそれであり、原告が、自己の訴訟
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上の請求を基礎づけるためにする法律上および事実

上の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上

の申立てを攻撃方法といい、被告がそれに対して防

御するためにする反対申立て、法律上および事実上

の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上の

申立てを防御方法といい、両者をあわせて攻撃防御
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方法といいます。

特許権侵害訴訟においても、侵害立証のための証

拠の追加、構成要件充足性の理由の追加、無効理由

の追加など、民事訴訟法157条1項の適用が問題と

なり得る攻撃防御方法には様々なものがありますが、

本書では、①訂正の再抗弁の主張、②均等侵害の主

張の追力Ⅲこついて見ていきたいと思います。

2 )(第三種郵便物認可)

2.民事訴訟法157条1項

民事訴訟法157条1項は、「当事者が故意Xは重大

な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の

方法については、これにより訴訟の完結を遅延させ

ることとなると認、めたときは、裁判所は、申立てに

より又は職権で、却下の決定をすることができる。」

と規定Lています(以下、同条項による却下を「時

機後れ却下」と言います。)。これは、当事老が必要

もなく訴訟を引き延ぱすことを防止し、迅速な審

理・裁判を実現する趣旨です1。

時機後れ却下の要件は以下のとおりです。

①時機に後れて提出されたこと

②時機に後れたことにつき当事者に故意または重

過失があること

③訴訟の完結を遅延させること

この規定は、民事訴訟法の規定であり、知財事件

に限らず、民事事件に広く適用されます。通常事件

においては、この規定を適用して攻撃防御方法を却

下することは困難であるとの指摘もありますが、特

許権侵害訴訟では、通常事件よりは攻撃防御方法の

却下が積極的になされているような印象があります。

JI'
^ ス

その要件は、以下のとおりです(東京地判平成

29年4月21日・平成26年(ワ)第34678号〔冷媒
3

吸入構造〕等)。

①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の

請求を行っていること

②当該訂正が訂正要件を充たしていること

③当該訂正によ0て被告が主張している無効理由

が解消ざれること

④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に

属すること

令和 5年(2023年)]0目 13日(金曜日)特許二

(2)訂正の再抗弁の主張が時機後れ却下の対象と

なるかにつぃて判断した裁判例

<攻撃防御方法の提出を却下した裁判例>

①知財高判令和5年2月21日・令和4年(ネ)第

10078号〔片手支持可能な表示装置〕

原告は、第一審において、第2汰訂正及び第

3次訂正に係る訂正の再抗弁をしましたが、第

一審裁判所は、訂正要件を充足しないとして、

本件特許は特許無効審判により無効とすべきも

のと判断したので、控訴審における控訴理由書

で、第4汰訂正に係る訂正の再抗弁の主張を追

加した事案において、控訴審裁判所は、「第4

次訂正は、時機に後れて提出された攻撃防御方

法に当たり、その提出が後れたことについて控

訴人には重過失があるから、本来であれは生P下

は免れない」としまし大:4。

②知財高判令和4年11月29日・令和4年(ネ)

第10008号〔情報提供装置等〕

第1審で、第4回弁論準備手続期日におい

て、他に主張、立証はない旨陳述するまでの問

に、(控訴審でキ張した)訂正の再抗弁の主張

をせず、また、控訴審においても、書面による

準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張

をしなか0た事案において、控訴審における副

正の再抗弁の主張は、「少なくとも重大な過失

により時機に後れて提出された攻燮防御方法で

あ」り、「当審において、控訴人らに訂正の再

抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上

記主張に対する更なる反論の機会を・与える必要

が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想

定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅

3.訂正の再抗弁が時機後れ却下になる場合

について

劇)訂正の再抗弁

訂正の再抗弁は、特許権侵害訴訟において無

効の抗弁が出された場合に、訂正審判または司正

の請求を行うことで、特許が無効と判断されるこ

とを回避し、無効の抗弁が認められることを防ぐ

主張とされています。特許法には、訂ifの再抗弁

を定める規定はありませんが、最判平成20年4月

24日・平成]8年←謝第1772号〔ナイフの加工装

置〕2等により、訂正の再抗弁は実休法上の対抗

主張として認められています。
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延させることとなることは明らかである。」とし

て、訂正の再抗弁の主張を却下しました。

③知財高判令和4年7月6日・令和3年(ネ)第

10094号〔作業用手袋〕

第一審で侵害論についての心証開示がされた

後に訂正の再抗弁を主張し、第一審裁判所が時

機に後れた攻撃防御方法に当たるものとしてこ

れを却下したため、控訴審でも訂正の再抗弁を

した事案において、控訴審裁判所もこれを時機

に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下

しました。裁判所は「当該訂正の再抗弁は、原

審裁判所が本件特許は無効であるとの心証開示

をした後にされたものである」ことを重視した

ように読めます。

④知財高判平成30年9月26日・平成30年(ネ)

第10044号〔光学情報読取装置〕

第一審において訂正の再抗弁を提出せず、控

訴審でも、控訴理由書において訂正の再抗弁を

提出せず、控訴審第1回口頭弁論期日の4日前

に初めて訂正の再抗弁を主張した事案におい

て、「無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張

は,本来,原審において適時に行うべきもので

あり,しかも,控訴人は,当審において,遅く

とも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁

の主張をすることができたにもかかわらず, 、^

れを行わず,第1回口頭弁論期日の4日前に

なって初めて,本件訂正の再抗弁の主張を記載

した準備書面を提出したのであるから,本件訂

正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくと、重大

な過失により時機に後れて提出された攻撃防御

方法であるものというべきである。/また,当

審において,控訴人に本件訂正の再抗弁を主張

することを許すことは,被控訴人に対し,訂正

の再抗弁に対する更なる反諭の機会を与える必

要が生じ,これに対する控訴人の再反論等も想

定し得ることから,これにより訴訟の完結を遅

延させることとなることは明らかである。」とし

て、訂正の再抗弁の主張を却下しました。裁判

所は「遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂

正の再抗弁の主張をすることができた」ことを

重視したように読めます。

<攻撃防御方法の提出を却下しなかった裁判例>

コ、 ス

⑤知財高判平成30年6月19日・平成29年(ネ)

第10029号〔光配向用偏光光照射装置等〕

控訴審の第2回口頭弁論期日において、新た

な無効の抗弁が主張され、これを踏まえて、第

3回口頭弁論期日において(再)訂正の再抗弁

を主張した事案において、裁判所は、「控訴人

による本件再訂正に基づく主張は,時機に後れ

たものとも,訴訟の完結を遅延させることとな

るものとも認めることはできない。」として、訂

正の再抗弁の主張を却下しませんでした。また、

別の無効理由による無効審判(審決取消訴訟)

が係属中であることから、現に本件(再)訂正

に係る訂正審判請求等をしてぃる必要はない

としました。この判決は、「被控訴人は,平成

29年8月7日の当審第2回口頭弁論期日におい

新たな組合せに基づく無効の抗弁をて,

主張し,控訴人は,これを踏まえて,同年10河

Ⅱ日の当審第3回口頭弁論期日において,本件

再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした(裁判

所に顕著な事実)。」と判示しており、控訴審で

新たな無効の抗弁が主張された場合に、無効主

張がされた時期を考慮して時期遅れ却下をする

か否かを判断していることが伺われます。

⑥知財高判平成29年3月14日・平成28年(ネ)

第10100号〔魚釣用電動リール〕

第一審において、弁論準備手続終結後に提

出された準備書面において初めてこれを主張す

るに至ったため,時機に後れたものとして却下

され、また、第一審判決後に、審決の予告がさ

れたという経緯の下、控訴理由書において訶正

の再抗弁を主張した事案において、控訴審裁判

所は、「上記の原審及び当審における審理の経

過に照らすと,より早期に訂正の対抗主張を行

うこと力哩ましかったということはできるもの

の,控訴人が原判決や審決の予告がされたのを

受けて,控訴理由書において訂正の対抗主張を

詳細に記載し,当審において速やかに上記主張

を提出していることに照らすと,控訴人による

訂正の対抗主張の提出が,時機に後れたもので

あるとまでいうことはできない。また,本件に

おける司正の対抗主張の内容に照らすと,訂正

の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させ

令和 5年(2023年)10月13日(金曜日)( 3特許二
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ることになるとも認められない。」として、訂正

の再抗弁の主張を却下しませんでした。この判

決は、「原判決や審決の予告がされたのを受け

・速やかに上記主張を提出しているこて,

と」を考慮して却下しなかったものであり、権

利者側の事情の配慮したものと言えます。

特許二

(3)検討

ア概括

これらの裁判例を見る限り、第一審におけ

る裁判所の心証開示(侵害論)の時や控訴理由

書提出時が時的限界に関する重要な基準とな0

てぃるといえます。そうすると、原告としては、

第一審における裁判所の心証開示の時(ないし

は主張立証が尽くしたかを確認、される時)まで

に、訂正の再抗弁左提出しておくことが好まし

いことは明らかです。

しかし、実際には、原告としては、成り立

たないと考えていた無効理由を裁判所が採用し

てしまうこともありますし、また、被告から多

数の無効理由が主張される場合には、原告から

すれば、裁判所がどの無効理由を採用するかわ

からず、だからと言って、すべての無効理由に

対応した訂正の再抗弁を主張することは難し

く(権利範囲も狭くなる)、訂正の再抗弁の主

張(及び訂正審判や訂正の請求)に踏み切りに

くぃ、という事情もあります。

この点、原告(特許権者)に対して第一審裁

判所の判断を踏まえて主張を修正する機会を与

えるのが好ましいとの価値判断を前提とすれば、

少なくとも控訴理由書提出時における訂正の再

抗弁の主張を認、めても良いように考えられ、実

際、前掲知財高判平成29年3月14Π〔魚釣用電

動リール〕(⑥)のように、控訴理由書提出時に

おける訂正の再抗弁の主張を却下しなか0た裁

判例も存在します。このあたりは、事案ごとの

裁判所の判断となるため、画一的な基準は導き

出せませんが、控訴理由書提出時における訂正

の再抗弁を追加することは到底保証されている

とは言えませんし、また、控訴理由書提出期間

経過後になると、訂正の再抗弁の主張が却下さ

れる可能性が格段に大きくなることは否定でき

コ、 ス

ません。

なお、仮に、控訴理由書提出時に訂正の再抗

弁を追加Lようとするときでも、第一審におい

て祠じ訂正の再抗弁の主張が却下されている場

合もあり、このような場合に、控訴審裁判所が

時期遅れ却下について第一審裁判所とは異なる

判断をすることもあり得ないではありませんが、

前掲知財高判令和4年7月6日〔作業用手袋〕

(③)の判示に示されるとおり、一般論としては、

第一審裁判所が却下した訂正の再抗弁を控訴審

裁判所が主張の追加を認めることはあまりない

と老えられます5。しかし、そうすると、第一

審で訂正の再抗弁を主張したが却下された場合

には、控訴審では訂正の再抗弁を主張しても却

下されるのに対し、第一審では訂正の再抗弁を

主張せずに、控訴審で(控訴理由書で)初めて

訂正の再抗弁を主張し力場合には、却下されな

い可能性があり、この点について均衡を失して

いないか(遅く主張した方が有利になりかねな

い)は検討が必要なように思えます。

イ審決の予告、審取判決、第一審判決等があっ

た場合

上述のとおり、原告としては、訂正の再抗弁

は主張しなくて済むのであれば主張したくない

というのが通常です。ただ、被告による無効の

抗弁の主張の強さ等を勘案して当初は訂正の再

抗弁の主張(及び特許庁に対する訂正審判請求

ないしは訂正請求)を見合わせていたとしても、

その後、無効審判での審決の予告(無効審決の

予告)がされたり、審決取消訴訟で有効審決を

取り消す判決がされたり、被告による無効の抗

弁を採用した第一審判決がされたりする場合に

は、原告において訂正の再抗弁を提出する必要

性が顕在化します。このようなイベントに対応

して、原告が訂正の再抗弁を主張した場合には、

当該イベントがあったことが時機後れ却下の判

断において考慮されるのでしょうか。

一般論としては、予想と異なる審決の予告、

審決取消訴訟の判決、第一審判決がされたとい

う事情(ないしは、原告にと0て審決の予告や

判決が予想外の内容であ0たという事情)を原

告に有利に(明示的に)参酌している裁判例は

令和 5年(2叱3年)]0月13日(金曜日)
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あまり見られません。

事実の問題として、被告から無効の抗弁が

主張ざれこれに接した時点で、原告は訂正の再

抗弁を主張するかを検討する機会が与えられて

いると言えますし、法的な問題としても、その

場合、無効審判が係属Lており訂正審判や訂正

の請求が制限されている場合を除き、原告が訂

正審判を請求することに法約制隈はなく、した

がって、原告が訂正の再抗弁を提出することに

法的障害は存在しないといえます(無効審判が

請求されている場合も同様です(前掲最高裁平

成29年7月10印。)。そうすると、上記のイベ

ントは、通常は、少なくとも、客観的要件であ

る「時機に後れた」との関係では考慮すべきで

はないと考えられ、後は、主観的事情である「故

意または重過失があること」との関係でどう評

価されるかの問題となると老えられますが、審

判・裁判が特許庁・裁判所に判断を求めるもの

である以上、単に、審決・判決が予想外の内容

だったというだけでは「故意または重過失」が

なか0たということはできないでしょう。例え

ぱ、第一審で、裁判所が当事老に侵害論の主

張・立証を尽くしたことを硫認した上で、侵害

論についての裁判所の心証を開示した場合、(無

効の抗弁が成立するとの)心証開示の内容が原

告にとって予想外だ0たからと言って、その段

階で訂正の再抗弁の主張を追加すれぱ、時期遅

れ却下されるのは当然です。

ただし、(最高裁や知財高裁で)新たな判例

や判例変更がなざれ、それにより訂正の再抗弁

が必要とな0たような場合には、「時機に後れ

た」又は「故意または重過失」の要件が否定さ

れる可能性もあります。この点、知財高判平成

誕年8月9日・平成23年(ネ)第10057号〔プ

ラバスタチンナトリウム〕は、Π物の発明」に

係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が

記載されている場合の発明の要旨認定に関し,

原審では,「製造方法」に限定されないとの理解

を前提とした審理がされていた。そのような原

審の審理を前提として,被告は,より純度の高

いプラバスタチンナトリウムについての記載が

ある乙5公報を主引例とする無効理由を挙げて

特許 ユ. ス

無効の抗弁をした。しかし,大合議事件判決に

おいて,本件発明の要旨の認定について,「製

造方法」に限定される旨の判断がされたことか

ら.被告は,当審の第1回弁論期日において、

同一の製造方法が開示された乙13公報に基づく

無効事由を主張した。このような経緯に照らす

ならば.被告が上記の主張をしたことに合理性

を欠く点はなく,また時機に後れたと解するこ

ともできない。よって,被告の主張が時機に後

れてぃるとの原告の主張は採用できない。』と判

示してぃます6。

ウ特許庁に対する訂正審判ないしは訂正の請求

の要否

上記のとおり、原告としては、第一審におけ

る裁判所の心証開示の時(ないしは主張立証が

尽くしたかを確認される時)までに、訂正の再

抗弁を提出しておくことが好ましいですが、そ

の場合、哥正の冉抗弁を提出するまでに(ない

しはその後遅滞なく)、特許庁に対して当該訂

正に係る訂正審判の請求(無効審判が係属して

いる場合は訂正の請求)をしなければならない

のでしょうか。

この点、前掲最判平成20年4H21日〔ナイフ

加工装置〕の判示から明らかではありませんし

たか7、知財高判平成26年9月17日・平成25年

(ネ)第1Ⅸ)卯号〔共焦点分光分析〕は、前正の

再抗弁の主張に際しては、原則として、実際に

適法な訂正請求等を行っていることが必要であ

り、例外的に、特許権者による訂正請求等が法

律上困難である場合には,公平の観点から,そ

の事情を個別にぎ察し,適法な訂正請求等を

行っているとの要件を不要とすべき特段の事情

が認められるときには,当該要件を欠く訂正の

再抗弁の主張も許されると判断しました。その

後の最判平成29年7月10H ・平成28年(受)第

6訟号〔シートカッター〕も、「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)の事恬の下では,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

令和 5年(2023年)]0月]3日(金曜日)( 5二
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の請求をしている必要はないというべきである」

として、無効審判係属中で訂正審判の請求も訂

正の請求も法律上できない場合には、訂正の再

抗弁を主張するために現に訂正審判の請求や訂

正の請求をする必要はないと判示しています。

そうすると、原告は、上記判例にいうような

例外事情が認められないときは、原告は、特許

庁に対して訂正審判を請求していなけれぱなら

ないこととなります。

だが、原告にとって訂正の再抗弁を主張する

必要性は、被告による無効の抗弁の主張の強さ

と相関関係にあるところ、原告が、無効の抗弁

は強くなく、本来的には訂正の再抗弁は不要で

あるが、念のために、訂正の再抗弁も主張して

おきたいと考える場合にまで、特許庁に対する

訂正審判の請求を事実上強制することは酷な面

があることは否めません(特許権の権利範囲が

狭まってしまいます。)。そこで、原告が、訂正の

再抗弁を予備的に主張しておき、その後実際に

訂正審判の請求をして訂正の再抗弁を提出した

場合には、時機後れ却下との関係では、訂正の

再抗弁を予備的に主張した場合を基準に判断す

るという運用があっても良いように思われます。

エ「訴訟の完結を遅延させること」の要件

時機後れ却下がされるためには、③訴訟の完

結を遅延させること、も要件であり、攻撃防御

方法の提出が①時機に後れたものであり、その

ことにつき②当事者に故意または重過失があ0

ても、訴訟の完結を遅延させると認められない

ときは却下ざれません。

この理由により、時機後れ却下をしなかった

裁判例も多いありますが、訂正の再抗弁が成り

立たないことが裁判所にと0て比較的明らかで

あったと思われる事が含まれています。⑦知財

高判平成31年4月叫日・平成30年(ネ)第1伽82

号〔加熱調理器〕、⑧知財高判平成器年3月器

日・平成27年(ネ)第10107号〔多接点端子を

有する電気コネクタ〕、⑨前掲知財高判平成紛

年9月17日〔共焦点分光分析〕などがあります。

オ無効の抗弁が主張されたタイミングとの関係

上記の検討は、第一審の審理において無効の

抗弁が主張されたことを前提にしたものであり、

)(第三種郵便物認可) 特許 '才, ス

控訴審においてはじめて無効の抗弁が主張され

た場合には、事情が異なります。

登録された特許権は行政処分により付与さ

れたものであり、有効なものと推定されるので、

訂正の再抗弁の主張が「時機に後れた」と言え

るためには、少なくとも、具体的な無効の抗弁

に接Lて、その抗弁に対して訂正の再抗弁を提

出するかを検討する機会が与えることが必要と

考えられます。

そうすると、訂正の再抗弁の主張が「時機に

後れた」と言えるかの判断は、訴訟提起時等で

はなく、具体的な無効の抗弁が提出されてから

どの程度審理が進んだかを基準にすべきであり、

控訴審において、初めて無効の抗弁が主張され

たような場合には、その無効の抗弁の提出時か

らどの程度審理が進んだかにより「時機に後れ

た」かを判断すべきです。前掲知財高判平成30年

6月19日〔光配向用偏光光照射装遣等〕(⑤)も

このような考えを前提にしたものと理解されます。

令和 5年(20器年) 10月]3日(金曜日)

4.均等侵害の主張が時機後れ却下になる場

合について

a)均等論

均等論は、被告製品が特許発明の構成要件を充

足しなくても、均等と評価できる場合には特許発

明の技術的範囲に属する(特許権の効力が及ぶ)

とする理論です(要件については、最判平成10年

2月24日〔ボールスプライン事件〕参照)。

均等侵害の主張が時機後れ却下の対象となるか

が問題となるのは、主に、原告が原判決の内容を

見て控訴審で均等侵害の主張を追加する場合です。

(2)均等侵害の主張が時機後れ却下の対象となる

かにつぃて判断した裁判例

⑩知財高判平成27年11月26日・平成27年(ネ)

第伯038号〔移動体の運行管理方法等〕

「被控訴人は,控訴人の均等侵害の主張が時

機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張する

が.既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能

なものであるから,訴訟の完結を遅延させるも

のとはいえない。」として、控訴審で追加された

均等侵害の主張について時機後れ却下しません

二
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でした。

⑪知財高判平成26年3月26日・平成25年(ネ)

第10017号等〔オープン式発酵処理装貴〕

「原告日環エンジニアリングによる均等侵害

の主張は,原判決において本件発明2の文言侵

害が認められなかったことを受けて,平成25年

5月23日に行われた当審の第1回口頭弁論期日

以前に提出された同年4月30日付けの附帯控訴

状において均等侵害に該当する旨が記載され,

同年5月16日付け準備書面において均等侵害の

5要件に関する主張力靖己載されていたものであ

り,その内容は.新たな証拠調べを要すること

なく判断可能なものであり.訴訟の完結を遅延

ざせるものとはいえない。」上して、控訴審で追

加された均等侵害の主張について時機後れ却'ト

しませんでした。

⑫知財高判平成25年11月27日・平成25年(ネ)

第10002号〔使い捨て紙おむつ〕

「控訴人らの均等侵害の主張は,平成25年3

月18口の当審第1回口頭弁論期日において陳述

された控訴理由書に記載されてお1),既に提出

済みの証拠に基づき判断可能なものである上,

当裁判所は,その後2回の弁論準備手続期日

(そのうち 1回は技術説明会を実施したもの)を

経て,同年10月7日の当審第2回口頭弁論期H

において弁論を終結したものである以上,上記

主張が「訴訟の完結を遅延させる」(民訴法157

条 1項)ものとまでは認められない。」として、

搾訴審で追加された均等侵害の主張について時

機後れ却下しませんでした。

⑬知財高判平成25年7月9日・平成25年(ネ)

第10003号〔インターネット雷話用アダプタ〕

「被控訴人は.控訴人の予備的主張が時期に後

れた攻撃防御方法に当たる旨を主張するが.既

に提出済みの証拠関郁に基づき判断可能なもの

であるから,訴訟の完結を遅延させるものとは

いえない■として、控訴審で追加された均等侵

害の主張について時機後れ却下しませんでした。

特許 コ、 ス

つぃて審理が必要ですが、訂正の再抗弁のように、

新しい要件が加わるわけではなく、既に審理の対

象となっている特許発明の構成を前提に、被告製

品がそれと均等の範囲に含まれるかが問題となる

だけですから、その意味で、訂正の再抗弁の場合

と比べると、審理の対象がドラスティッケに変わ

るということは少ないように思われます(もちろん

均等の各要件について主張立証ば必要ですが)。

この点についての上記の裁判例を見てみても、

控訴理由書(ないしは附帯控訴状に続く準備害面)

提出時に均等侵害の主張を追加している場合でも、

時機後れとされないことが多いと感じられます。

とりわけ、前掲知財高判平成26午3月26日〔オー

プン式発酵処理装置〕(@)は、原判決において

文言侵害が認められなかったことを契機として控

訴審で均等侵害の主張を追加したことを、時機後

れ却下しない事箔として考慮したものとぎえられ、

この観点は、特許権者側の立場としては非常に納

得できるものです。第一審裁判所のクレーム解釈

がどのようなものであるかは、判決文を見てみな

いとわかりませんし、また、裁判所のクレーム解

釈の理由付けを読むと、特許発明をそういう観点

でとらえるのであれぱ、均等侵害がなりたつので

はないか、という考えが出てくるものです。

ただし、上記裁判例の判示を見ると、控訴理

由書提出時であれば、無条件で均等侵害の主張の

追加を認めているのではなく、「既に提出済みの

証拠に基づき判断可能なものである」という事情

もぎ慮されていることも気になるところです。均

等侵害の各要件に0いては、被告の反論の内容に

よっては、原告からの追加証拠やそれに基づく補

充主張が必要になる事態が想定されます。とりわ

け、第1要件(非本質的部分:特許発明の本質的

部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち,

従来技術に見られない特有の技術的思想を構成す

る特徴的部分であるとされています。)や第3要件

(置換容易性)については、従来の技術レベルを示

す先行文献や置換の容易性を示す証拠等の提出が

必要になることも通常想定されます。そうすると、

上記の裁判例も、「既に提出済みの証拠に基づき

判断可能なものである」ことを時機後れ却下しな

いための要件としているわけではなく、均等侵害

令和 5年他0部年)]0月13日(金曜日)( 7

(3)検討

均等論の主張が追加されると、被告製品と特許

発明の構成の相違点について「均等」と言えるかに

二
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の主張において、通常必要となる補充的な主張立

証をすることは許容する(補充的な主張立証が見

込まれても時機後れ却下しない)趣旨ではないか

と考えます。

)(第三種郵便物認可)

5.最1髪に

訂正の再抗弁の主張と均等侵害の主張は、どちら

も、原判決のクレーム解釈に納得がいかない場合等

に、原告が控訴審で追加したくなる主張である点で

は共通しますが、上記の裁判例を見ると、均等侵害

の主張の追加に比べて、訂正の再抗弁の主張の追加

の方が、時機後れ却下の対象となりゃすくなってい

るように感じます。

これは、均等侵害の主張の場合には、追加により

必要となる審理の負担がさほど大きくないと予想さ

れるのに対し、訂正の再抗弁の主張の場合には、従

来の審理とはドラスティックに変わった審理が必要

となり、追加による審理の負担が大きくなることが

想定されるためではないかと感じています。

ユ、
^ ス

しています。

知財高判平成21年8月25日・平成20年(村第10068

号〔切削方法〕では、「特許法1叫条の3の抗弁に対す

る再抗弁としては,①特許権者が,適法な訂正請求又

は訂正審判請求を行い、②その訂正により無効理由が

解消され,かつ,③敲控訴人方法が訂正後の特許請求

の範囲にも属するものであることが必要である。」と

していますが、実質的な違いはありません。

ただし、「被控訴人(被告)から・・・第4次訂正に

係る訂正の再抗弁についての反論がされており、この

限度では訴訟の完結を遅延させることになるとまでは

いえない」として、第4汰訂正に係る訂正の再抗弁(補

正前)については時機後れ却下しませんでした。

ただし、控訴審裁判所が第一審裁判所の審理・判断

に誤"があると判断した場合ば別です(無効理由の追

加についてですが、知財高判令和3年6月28日・令和

2年(ネ)第10叫号〔流体供給装置等〕参照)。

この場合、新たな判例において裁判所により法が創

出されたと考えれば「時機に後れた」の問題とみるこ

ともできるし、もともとあ0た法の客観的意味が明ら

かにな0た、のであるとぎえれぱ「故意または重過

失」の問題とみることもできる。

前掲最判平成20年4月24日〔ナイフ加王装置〕には、

「そして,被告において、権罰Π丁使制限の抗弁を成立

させるためには,既に特許無効審判が請求されている

までの必要ばなく,特許無効審判の請求がされた場合

には当該特許が無効にされるべきものと認、められる

ことを主張立証すれば足りるのと同様に,原告におい

て,同抗弁の成立を妨げるためには,既に訂正審判を

請求しているまでの必要はなく,まして訂正審決が確

定しているまでの必要はないのであり,訂正審判の請

求をした場合には無効部分を排除することができ,か

つ,被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の

技術的範囲に属することを主張立証すれぱ足りる。す

なわち,原告は,訂正審判の請求をした場合には無効

部分を排除することができることを主張立証すること

により,訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律

効果を防御方法として主張することができるのであ

る。」との裁判官泉徳治の意見が付されていた。

3

令和 5年(2023年)]0月13日(金曜日)

民事訴訟法157条1項の前提として、民事訴訟法156

条は、「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応

じ適切な時期に提出しなければならない。」として攻

撃防御方法の提出につき適時提出主義を採用していま

す。民事訴訟法157条1項は、適時提出主義の下、適

時にされなか0た攻撃防御方法の提出は認めないとい

う適時提出主義の裏返しを定めた面もあるといえます

が、随時提出主義(旧民訴法137条「攻撃又ハ防御ノ

方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結

二至ル迄コレヲ提出スルコトヲ得D を採用していた旧

民事訴訟法の下でも同様の規定が存在したことからす

ると、民事訴訟法157条1項は、それ自体で、当事者が

必要もなく訴訟を引き延ぱすことを防止し、迅速な審

理・裁判を実現するための規定であると理解できます。

最判平成20年4H24日は、「前記のとおり本件訂正は

特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから,これ

により上記無効理由が解消されている可能性がないと

はいえず,上記無効理由が解消されるとともに、本件

訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその

技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請

求を容れることができるものと考えられる。」と判示
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ーつづく

⑮は8月16日付掲載※次回は12月掲載予定

特許二


