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第１　はじめに
　本件は、11件目の知財高裁の大合議判決である１。
争点は、訴えの利益の有無、進歩性の有無及びサ
ポート要件違反の有無である。特に、特許権が期間
満了で消滅した後の無効不成立審決に対する審決取
消訴訟の訴えの利益及び進歩性の判断における特許

法29条１項３号の「刊行物に記載された発明」にお
ける開示の程度と進歩性の判断枠組みについて判断
が示された。なお、サポート要件については先行す
る大合議判決を参照し判断が示された。

第２　事案の概要

審決取消訴訟の訴えの利益、引用発明の
認定等に関する大合議判決

 青木・関根・田中法律事務所

弁護士・弁理士　森　修一郎

－知財高裁平成28年（行ケ）第10182号・第10184号、
平成30年４月13日大合議判決－
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　本件は、特許無効審判請求を不成立とする審決の
取消訴訟であり、本件の手続は、概ね、以下のとお
りである。
　第１・２事件被告は、平成４年５月28日を出願日
とし、名称を「ピリミジン誘導体」とする発明につ
いて特許出願をし、平成９年５月16日、設定登録が
された（特許第2648897号）。
　第２事件原告は、平成27年３月31日、当時の本件
特許の請求項１〜５及び７〜12について、特許無効
審判を請求した。
　第１・２事件被告補助参加人は、審判に、補助参
加を申請し、その許可を受けた。また、第１事件原
告は、審判に、請求人として参加を申請し、その許
可を受けた。
　特許庁は、平成28年７月５日、「本件審判の請求は、
成り立たない。」との審決をした。
　そこで、原告らは、審決取消訴訟を提起した。
　なお、本件特許権は、平成29年５月28日の経過を
もって存続期間満了により消滅した。

第３　判旨
　請求棄却
１　訴えの利益
「ア　本件審判請求が行われたのは平成27年３月

31日であるから、審判請求に関しては同日当時
の特許法（平成26年法律第36号による改正前の
特許法）が適用されるところ、当時の特許法123
条２項は、『特許無効審判は、何人も請求する
ことができる（以下略）』として、利害関係の存
否にかかわらず、特許無効審判請求をすること
ができる旨を規定していた…。

このような規定が置かれた趣旨は、特許権が
独占権であり、何人に対しても特許権者の許諾
なく特許権に係る技術を使用することを禁ずる
ものであるところから、誤って登録された特許
を無効にすることは、全ての人の利益となる公
益的な行為であるという性格を有することに鑑
み、その請求権者を、当該特許を無効にするこ
とについて私的な利害関係を有している者に限
定せず、広く一般人に広げたところにあると解
される。

そして、特許無効審判請求は、当該特許権の
存続期間満了後も行うことができるのであるか
ら（特許法123条３項）、特許権の存続期間が満

了したからといって、特許無効審判請求を行う
利益、したがって、特許無効審判請求を不成立
とした審決に対する取消しの訴えの利益が消滅
するものではないことも明らかである。

イ　被告は、特許無効審判請求を不成立とした審
決に対する特許権の存続期間満了後の取消しの
訴えについて、東京高裁平成２年12月26日判決
を引用して、訴えの利益が認められるのは当該
特許権の存在による審判請求人の法的不利益が
具体的なものとして存在すると評価できる場合
のみに限られる旨主張する。

しかし、特許権消滅後に特許無効審判請求を
不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益
が認められる場合が、特許権の存続期間が経過
したとしても、特許権者と審判請求人との間に、
当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害
賠償請求等の紛争が生じていたり、今後そのよ
うな紛争に発展する原因となる可能性がある事
実関係があることが認められ、当該特許権の存
在による審判請求人の法的不利益が具体的なも
のとして存在すると評価できる場合のみに限ら
れるとすると、訴えの利益は、職権調査事項で
あることから、裁判所は、特許権消滅後、当該
特許の有効・無効が前提問題となる紛争やその
ような紛争に発展する可能性の事実関係の有無
を調査・判断しなければならない。そして、そ
のためには、裁判所は、当事者に対して、例え
ば、自己の製造した製品が特定の特許の侵害品
であるか否かにつき、現に紛争が生じているこ
とや、今後そのような紛争に発展する原因とな
る可能性がある事実関係が存在すること等を主
張することを求めることとなるが、このような
主張には、自己の製造した製品が当該特許発明
の実施品であると評価され得る可能性がある構
成を有していること等、自己に不利益になる可
能性がある事実の主張が含まれ得る。

このような事実の主張を当事者に強いる結果
となるのは、相当ではない。

ウ　もっとも、特許権の存続期間が満了し、かつ、
特許権の存続期間中にされた行為について、何
人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請
求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能
性が全くなくなったと認められる特段の事情が
存する場合、例えば、特許権の存続期間が満了


