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【事案の概要】

１．信義則上の「無効の抗弁」制限について
本件の控訴審においては、上記各論点に加えて、特許庁の無効不立審決に対する審決取消訴訟を提

起しなかった請求人・参加人以外の者（本件侵害訴訟の相被告人）も、侵害訴訟における同一の事実及
び同一の証拠に基づく無効の抗弁を制限された。

無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった請求人が無効の抗弁を制限された事案として
は知財高判平成29年（ネ）第10086号「美肌ローラ」事件が存在したが、本判決は、無効の抗弁が制限
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≪知的財産高等裁判所≫
特許権侵害差止等請求事件

（「薬剤分包用ロールペーパ」事件（控訴審）－無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった
請求人・参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁を制限された事例）［上］（全２回）

−平成31年（ネ）第10009号、令和元年６月27日判決言渡（大鷹裁判長）−
（原審・大阪地判平成28年（ワ）第6494号＜特許ニュース平成31年４月１日号掲載＞）



特 許 ニ ュ ー ス（　　　）（第三種郵便物認可）2 令和元年（2019年）11月11日（月曜日）

される人的範囲を請求人・参加人以外の者に広げたものである。
このように、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審決取消訴訟を提

起しなかった場合には、侵害訴訟における無効の抗弁が制限されることがある。
この論旨は、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審決取消訴訟を提

起しなかった場合に限らず、審決取消訴訟を提起したが棄却されて確定した場合も同様であろう。し
たがって、何れにしても、被疑侵害者同士で共闘して防御する場合には、細心の注意を払う必要があ 
る。

２．「●●●に用いられる」の充足論について
被告製品は、プラスチック製の筒部に薬剤分包用シートを巻いたものであり、ユーザが、この筒部

の軸芯中空部分に、原告製の薬剤分包用ロールペーパの使用済み中空芯管を輪ゴムを巻いた状態で挿
入することにより、両者が一体化される（=「一体化製品」）。本件では、この「一体化製品」が“サブ
コンビネーションクレーム”発明の技術的範囲に属するかが問題となった。

本控訴審判決は、「●●●に用いられる〜」というクレーム文言は、物の発明の構造、機能等を特定
する発明特定事項であり、●●●に「用いることが可能」であれば充足すると判示したうえで、●●●
に実際に使用されるか否かは充足性判断に影響しないとして、“サブコンビネーションクレーム”特許
の（間接）侵害を認めた。（結論は原判決と同じであるが、●●●に「用いることが可能」であれば充
足することを明確に判示した。）

その他、一体化は利用者が行うため、特許権者は間接侵害を主張した（「のみ」要件、成立）。また、
明確性要件違反、進歩性欠如、損害論が争われた（本稿では省略）。

【≪１≫　無効審判請求人及び参加者以外の者が被る、信義則上の「無効の抗弁」制限について】
　本判決（知財高判平成31年（ネ）第10009号＜大鷹裁判長＞）は、以下のとおり判示して、維持審決に
対して審決取消訴訟を提起せずに確定させた無効審判請求人のみならず、無効審判請求人と同視し得る
立場にある者も、侵害訴訟において実質的に同一の理由及び同一の事実に基づく無効の抗弁を制限され
ることを判示した。この論旨は、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審
決取消訴訟を提起しなかった場合に限らず、審決取消訴訟を提起したが棄却されて確定した場合も同様
であろう。
　もっとも、本件事案においては、特許権者である湯山製作所が日進、セイエー、ＯＨＵを共同被告と
して特許権侵害訴訟を提起したものであるから、被告セイエー及び被告ＯＨＵはこのような展開から逃
れることは出来なかったものである。逆に言えば、特許権者としては、同一の無効理由で攻撃される余
地を潰すためにも、被疑侵害者すべてを共同被告として提訴することが望ましいということとなろう。

（判旨抜粋）
　「特許法167条…紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は、無効審判手続においてのみ妥
当するものではなく、侵害訴訟の被告が同法104条の３第１項に基づく無効の抗弁を主張するのと併せて、
無効の抗弁と同一の無効理由による無効審判請求をし、特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判
手続のいわゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当する…。そうすると、侵害訴訟の被告
が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由によ
る無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定したときは、上記
侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事
訴訟法２条の趣旨に照らし許されない。
　…控訴人日進が原審及び当審において主張する乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無
効理由は、確定した別件審決で排斥された『無効理由３』と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく
ものと認められるから…許されない…。


