
平成１７年(行ケ)第１０２５９号　審決取消請求事件
平成１７年７月１３日口頭弁論終結
                　　　　  判決
　　     原　　　　　　告      パプスト　ライセンシング ゲーエムベーハー ウ
ント コー.カーゲー
    　   訴訟代理人弁理士　  　加藤朝道
         同 　　　　　　　　　 内田潔人
         同              青木充
　　     被            告    　特許庁長官　小川洋
         指定代理人　　　　　　小曳満昭
         同　　 　　   宮下正之
                　　　　　主文
                  １　原告の請求を棄却する。
                  ２　訴訟費用は原告の負担とする。
                  ３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加
期間を３０日と定める。
                　　　　  事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
  １　原告ら
    (1)　特許庁が訂正２００４－３９１７７号事件について平成１６年１０月１９
日にした審決を取り消す。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
      主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  （以下，特許法１１４条各項，１２６条各項については，平成１５年法律第４７
号による改正前の特許法の規定による。）
  １　特許庁における手続の経緯
    　原告は，発明の名称を「無集電子三相直流電動機」とする特許第２６３９５
２１号の特許（昭和６１年１月９日出願，平成９年５月２日設定登録。以下「本件
特許」という。発明の数は２であり，独立請求項は請求項１及び同２０であり，同
２～１９及び同２１～２３は実施態様項である。）に係る特許権（以下「本件特許
権」という。）を有していた。本件特許に対して特許異議の申立てがされ，特許庁
は，これを平成９年異議第７６２２１号として審理した結果，平成１２年４月１３
日，「特許第２６３９５２１号の特許請求の範囲第１項，第２０項に記載された発
明についての特許を取り消す。」との決定（以下「前件取消決定」という。）をし
たため，原告は，同年９月７日，東京高等裁判所に対し，前件取消決定の取消を求
める訴えを提起した（同裁判所平成１２年（行ケ）第３３４号）が，同裁判所は，
同訴訟について，平成１６年３月１１日，原告の請求を棄却する旨の判決（以下
「前件棄却判決」という。）をした。原告は，この判決を不服として平成１６年４
月２７日，最高裁判所に対し，上告受理の申立てをしたが，同年９月１６日，最高
裁判所は，同上告受理の申立てに対し，不受理の決定をした。
    　原告は，その間，特許庁に対し，同年７月２６日付けで特許請求の範囲の記
載等について訂正審判を申し立て，本件特許につき，特許庁はこれを訂正２００４
－３９１７７号事件として審理したが，同年１０月１９日，「本件審判の請求を却
下する。」（出訴のための付加期間９０日）との審決をし，同年１０月２９日，そ
の謄本を原告に送達した。
  ２　審決の理由
    　「本件特許第２６３９５２１号の特許請求の範囲第（１～１９）項及び第
（２０～２３）項に記載された発明に係る特許を取り消す決定をした平成９年異議
７６２２１号異議決定が，平成１６年９月１６日に確定し，本件特許権は，特許法
１１４条３項の規定により初めから存在しないものとなった。そのため，本件訂正
審判の請求は，請求の対象が存在しないので，不適法な請求であって，その補正を
することができないものである。したがって，本件訂正審判の請求は，特許法１３
５条の規定によって，却下すべきものである。」
第３　原告主張の取消事由の要点
    　審決は，特許法１２６条５項の解釈を誤り，特許権者の正当な防御手続権と
しての訂正審判制度を不適法に制限的に運用し，特許法１３５条の適用を誤って原



告の訂正審判請求による正当な訂正手続権を奪い，原告に回復し難い不利益を与え
たものであり，特許法の法目的（１条）に反するものであるから，取り消されるべ
きである。
  １　特許法１２６条５項ただし書の規定は同条項本文を限定する趣旨のものであ
ることは，文理上明らかであるにもかかわらず，審決は同項ただし書をもって，訂
正審判請求一般に拡張解釈し，さらに既請求で係属中の訂正審判手続に対してまで
適用しているが，これは全く合理的根拠を有しないものである。
  ２　審決は，再審事由を定める特許法１７１条２項で準用する民訴法３３８条１
項８号の存在趣旨に反する。すなわち，適法に係属中であった訂正審判請求を，単
に取消決定の確定をもって，不適法とすることは，許されない。訂正審判請求が成
立すれば，先に確定した無効審決（行政処分）に再審事由が生ずるが，そのような
事態はまさに法の予定するところである。
  ３　審決は，異議取消決定の確定をもって，「請求の対象が存在しないので不適
法な請求」であるとするが，「訂正審判請求」の適，不適は，審判請求書提出の時
点で判断すべきものであり，本件訂正審判の請求は適法になされたものである。
  ４　審決の論理によれば，「請求の対象がない」ということを根拠としている
が，それ自体，既請求の訂正審判請求人の手続上の権利を否定する根拠とはなり得
ない事項であり，失当である。訂正審判請求（ないし手続）とは，特許査定という
行政処分の基礎となった明細書又は図面の訂正の審判請求（ないし手続）であり，
「訂正の対象」は厳然として存在するものである。この論理に従えば，無効審決の
確定の後，再審を請求する場合にも，やはり，「対象がない」ことをもって却下す
ることになり，論理的に完全に破綻している。
  ５　本件特許の取消は，独立請求項１と２０についてなされたが，本件特許に
は，さらに実施態様項として請求項２～１９及び２１～２３が存在する。そして，
原告は，前件棄却判決を検討することにより，前件取消決定が訂正によって克服で
きるものであることが初めて明らかになったので，前件棄却判決に対する上告受理
申立てを行うとともに訂正審判の請求を適時に行ったのである。しかるに，特許庁
は，前件棄却判決があることを理由に訂正審判手続の中止決定を行った。すなわ
ち，特許庁は審理手続を続行することなく，もっぱら前件棄却判決の確定を待つこ
とにし，そのために訂正審判手続が進行しないうちに前件棄却判決が確定してしま
い，請求の対象がなくなったとして訂正審判請求を却下されたのである。この一連
の手続は，まさに特許庁として行うべき手続の不作為・放棄であり，行政手続法上
も許されない。
    　仮に，旧民訴法の下で上告受理ではない通常の上告の審理がされれば，この
ように早期に高裁判決は確定しなかったはずであるし，その間に訂正審判の実質的
審理を進めることは，十分可能であったと推察される。
    　もし，訂正審判の審決が前件取消決定の確定前に確定すれば取消決定は再審
事由を有することとなって違法となり，改めて訂正された明細書に従って判断され
ることになるはずであった。
    　このように，訂正審判（又はその審決取消訴訟）の審理と異議手続ないし無
効審判の審決取消訴訟の審理の早いか，遅いかによって，結果に生殺の差が生ずる
ことになるが，このような不安定な事態は不合理であり，かつ，一方的に訂正審判
請求人（特許権者）に過大なリスクを負わせるものであって，制度論として許容さ
れるべきではない。
  ６　被告は，最高裁昭和５９年４月２４日判決（民集３８巻６号６５３頁）の判
断がある故をもって原告の主張は否定されるべきであると主張するが，原告は，こ
の最高裁判決は見直されるべきであり，その原審たる東京高裁昭和５６年１１月５
日判決（同庁昭和５５年（行ケ）第１３６号）の立場が支持されるべきものと考え
る。
    　上記東京高裁判決は，本件のような特許取消決定と訂正審判に関する規定と
同趣旨の規定に基づく実用新案登録無効審判と訂正審判に関し，無効審決が確定し
ても，その確定前に既に訂正審判の請求をしていた権利者は，訂正不許審決の取消
を求める法律上の利益を有するというものである。
    　したがって，訂正審判の請求と無効審決との関係についての規定は，実用新
案権の消滅後にも訂正審判の請求ができるが，その場合において無効審決の確定後
は新たに訂正審判を請求することができないというに過ぎず，無効審決の確定によ
ってそれ以前に既になされている訂正審判の請求の利益を失わしめる趣旨のものと
は解されないのである。



    　かくて，上記最高裁判決は，最高裁判例としての地位を与えられるべきもの
ではない。
  ７　民訴法３３８条１項８号は，判決の基礎となった裁判又は行政処分が後の裁
判又は行政処分により変更されたことを，再審事由として規定している。
    　すなわち，ある判決の基礎となる権利関係について，それを規定する裁判又
は行政処分が後に変更され得ることを前提としている。ある行政処分に対する再審
手続は，その基礎となる権利が行政処分によって遡及的に取り消されようとも，再
審（裁判）を求める権利自体の喪失まで意味しないということが，大前提である。
本件却下審決は，この大前提をも踏みにじるものである。
    　審決は，前件取消決定の確定により，特許は特許法１１４条３項の規定によ
り「初めから存在しないものとなった」とし，「請求の対象が存在しないので，不
適法」とする。
    　しかし，「請求の対象」たる特許は，訂正審判請求書提出時には存在してい
たし，現在も，「過去に存在していた」事実は存在する。「訂正審判」という行政
手続の対象は，特許査定の基礎とされた明細書の訂正であり，明細書の存在自体が
否定されることはあり得ない。
    　また，「特許の取消」とは，「特許する」との行政処分の取消であって，特
許の取消決定の確定により特許権は「初めから存在しないものとみなされる」とし
ても，「特許する」という行政処分があったこと自体（すなわち，過去に存在した
手続関係自体）は前提事実であってそれが喪失するものではない。
第４　被告の反論の要点
  １　審決は，本件訂正審判の対象である本件特許に対する取消決定が確定し，本
件特許権が初めから存在しないものとなり，本件訂正審判の対象が存在しないこと
となったので，本件訂正審判の請求は，不適法な請求であって，その補正ができな
いものであるとして，その請求を特許法１３５条の規定に基づき却下したものであ
る。
    　ところで，特許法１１４条３項は，特許異議申立てに係る特許について，取
消決定が確定したときは，その特許権は初めから存在しなかったものとみなすと規
定しており，また同法１２６条５項では，訂正審判の請求は，特許権の消滅後も請
求できるが，特許が取消決定により取り消された（又は無効審判により無効となっ
た）後はこの限りでないと規定している。
    　これらの規定は，特許権が取消決定又は無効審決により取り消され又は無効
とされた後，すなわち，特許権が初めらか存在しなかったものとみなされた場合に
は，訂正審判の請求をすることができないことを定めたものであるところ，そこで
いう，請求が許されない訂正審判は，特許権が取り消され又は無効とされた後に新
たに請求されるものに限らない（取消決定又は無効審決の確定時に係属中のものを
含む。）というべきである。
    　以上のことは，最高裁判例が明示しているところである。すなわち，最高裁
昭和５９年４月２４日判決（民集３８巻６号６５３頁）は，「上記ただし書の規定
は，無効審決が確定した後に新たに訂正審判の請求をする場合にその適用があるの
はもとより，実用新案権者の請求した訂正審判の係属中に無効審判が確定した場合
であってもその適用が排除されるものではない」旨判示しており，その後も同趣旨
の裁判例が続いている。
    　本件特許は，審決時には，既に前件取消決定が確定し，本件特許権は初めか
ら存在しないものとなっているのであるから，もはや願書に添付した明細書又は図
面を訂正する余地はないものというほかなく，本件訂正審判の請求はその目的を失
い不適法といわざるを得ない。
  ２　原告の主張に対する反論
    (1)　原告は，審決が特許法１２６条５項の解釈を誤り，同法１３５条の適用を
誤ったものであること，また同法１２６条５項ただし書の規定は同項本文を限定す
る趣旨であり，審決はこの「ただし書」をもって訂正審判請求一般に拡張解釈した
ものであって，誤りであること，加えて，係属中の訂正審判手続に対してまでこの
「ただし書」を拡大解釈することは，合理的根拠を有しない判断であることなどを
主張する。しかしながら，前記のとおり，特許法１２６条５項ただし書の規定の解
釈は，前記最高裁判決により明確なものとなっており，原告の主張はそれに反する
ので失当である。
    (2)　原告は，審決は，再審事由を定めた特許法１７１条２項で準用する民訴法
３３８条１項８号の存在趣旨に反し，適法に係属中であった訂正審判請求を単に取



消決定の確定をもって，不適法とすることは許されず，特許権者の正当な防御手続
権を制限的に運用するもので，特許法の目的にも反するなどと主張し，また訂正審
判の適・不適は，審判請求書提出の時点で判断すべきである旨主張する。
      　しかしながら，上記最高裁判決は，「当該実用新案を無効にする審決が確
定した場合は，同法４１条によって準用される特許法１２５条の規定により，同条
ただし書にあたるときでない限り，実用新案権は初めから存在しなかつたものとみ
なされ，もはや願書に添付した明細書又は図面を訂正する余地はないものとなると
いうほかはないのであって，訂正審判の請求はその目的を失い不適法になると解す
るのが相当である。」と判示しているものであって，これによれば，本件のよう
に，既に特許の取消決定が確定した後に，特許権は初めから存在しなかつたものと
して，当該訂正審判を却下することは，適法であり，原告の上記主張は全く当を得
ないものであることが明らかである。
    (3)　原告は，審決は，「請求の対象物がない」ということを根拠とするが，訂
正審判請求とは特許査定という行政処分の基礎となった明細書又は図面の訂正の審
判請求であるから，「訂正の対象」は存在する旨を主張する。
      　しかしながら，訂正審判は，有効に存在する又は有効に存在した特許権に
係る願書に添付した明細書又は図面についての訂正をその請求の対象としている制
度であって，特許権が初めから存在しないものとみなされる場合には，当然にその
対象はなくなるから，上記原告の主張は失当である。審決の判断に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
  １　当事者間に争いのない事実によれば，原告の有する本件特許に対し特許異議
の申立てがされ，特許庁はこの異議を容れて前件取消決定をしたこと，原告が東京
高等裁判所に対し，前件取消決定の取消を求める訴訟を提起したが，容れられずに
前件棄却判決がされたこと，原告は最高裁判所に対し，上告受理の申立てをし，さ
らに特許庁に対し本件特許について特許請求の範囲の記載等の訂正を内容とする訂
正審判を申し立てたけれども，訂正審判の審理が進まないうちに，上告不受理決定
がされて前件棄却判決が確定したことが明らかである。
    　これによれば，本件特許の取消決定が確定したのであるから，特許法１１４
条３項により，本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされることにな
る。そうすると，本件訂正審判の請求は，その目的を失い不適法になるものといわ
ざるを得ない。審決が「本件訂正審判の請求の対象が存在しないので不適法な請求
である」としたことは，これと同趣旨をいうものと解することができ，本件訂正審
判の請求を却下した審決の判断に誤りはない。
  ２　原告の主張について
    (1)　原告は，審決が特許法１２６条５項を適用したことが根拠のないものであ
ると主張する。しかしながら，同項が本文において，特許権消滅後における訂正審
判の請求を許しながら，ただし書において特許が取消決定により取り消され，又は
無効審判によって無効とされた後はこれを許さないものとしている趣旨は，過去に
おいて有効に存在するものとされていた特許権が存続期間の満了等により消滅し，
現在においては権利として存在していない状態となっていても，無効審判の請求を
許すこととしているので，これに対応して，特許権者にも上記のように特許権が消
滅した後においても無効審判請求への対抗手段として訂正審判請求を許し，特許権
者の請求により訂正の審判を行うが，取消決定ないし無効審判により特許権の効力
が遡及的に否定された後は，もはや権利者において無効審判請求への対抗手段とし
て訂正請求を許す必要がないことから，訂正審判を行わないことを明らかにしたも
のである。
      　上記のとおり，特許法１２６条５項ただし書が「ただし，特許が取消決定
により取り消され，又第１２３条第１項の審判により無効にされた後は，この限り
ではない。」と規定しているのは，取消決定ないし無効審判が確定した場合は，も
はや訂正審判を行う余地がないことをいう趣旨であり，取消決定や無効審決の確定
時までに請求された訂正審判については審判が行われることをいう趣旨ではない
（最高裁昭和５９年４月２４日判決・民集３８巻６号６５３頁参照）。
      　したがって，審決が１２６条５項を適用して，本件訂正審判請求を却下し
たことは，正当である。
    (2)　原告は，審決が再審に関する民訴法の規定の趣旨に反する旨主張するが，
特許法１２６条５項の趣旨は上記のとおりであって，再審の制度があるからといっ
て，特許法１２６条５項を，原告主張のように解すべきことにはならない。
    (3)　原告は，訂正審判請求の適法性は審判請求書提出の時を基準にすべきであ



る旨をいうが，取消決定が確定したときは，その特許権は初めから存在しなかった
ものとみなされるのであり，特許法は，上記のような制限の下に，特許権者に訂正
審判を請求することを許すこととしたのである。
    (4)　本件訂正審判の請求がなされた後，特許庁は，前件取消訴訟が上告受理申
立ての段階にあることをもって，訂正審判の手続を中止したものであるが（このこ
とは，被告も認めるところである。），この点が，前件取消決定が確定したことに
より，本件訂正審判請求につき，もはや審判を行う余地がなくなったという結論に
影響を及ぼすものではない。
  ３　結論
    　以上のとおりであって，原告の主張は理由がなく，審決に，これを取り消す
べき誤りがあるとは認められない。
    　よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上
告受理の申立てのための付加期間について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１
条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
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