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　抄　録　韓国大法院は，従来，特許権者が訂正審判を請求して，特許無効審判に対する審決取消訴
訟の事実審弁論終結後に，特許発明の明細書等に対する訂正を認定するという審決が確定した場合，
訂正前の明細書等に基づいて判断した原審判決は民事訴訟法第451条第１項第８項に規定された再審
事由に該当するので，原審判決を破棄し原審に差し戻さなければならないという立場だった。しかし，
本件判決を通じて，韓国大法院は，特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審
決が確定されても民事訴訟法第451条第１項第８項の再審事由に該当しないとして，再審事由に該当
するという旨で判示した従来の大法院判決を全部変更した。本稿では，当該韓国大法院判決の内容に
ついて解説する。
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1 ．	はじめに

韓国大法院は，従来，特許無効審判に対する
審決取消訴訟の事実審弁論終結後に，特許発明
の明細書等に対する訂正を認定するという審決
＊ 宋＆申特許法律事務所　共同代表韓国弁理士　 
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韓国大法院2020年１月22日全員合議体判決１）

ヒューマンイジテック株式会社（原告，被上告人） v. 株式会社インイックス
（被告，上告人），2016フ2522登録無効（特）

海外注目判決：No.58

［韓国］審決取消訴訟の事実審弁論終結後の	
訂正審決確定と再審事由該当性に関する判断

7． 争点に関する韓国大法院の判断
8． 本件判決に関する考察
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が確定した場合，訂正前の明細書等に基づいて
判断した原審判決は民事訴訟法第451条第１項
第８項に規定された再審事由に該当するという
立場だった。しかし，本件判決を通じて，韓国
大法院は，特許無効審判に対する審決取消訴訟
の事実審弁論終結後に訂正審決が確定されても
民事訴訟法第451条第１項第８項の再審事由に
該当しないとした。また，再審事由に該当する
という旨で判示した従来の大法院判決を全部変
更した。本稿では，当該韓国大法院判決におい
て説示された内容のうち，特許無効審判の審決
取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定
した場合，再審事由に該当するか否かに対する
判断を中心に解説する。

2 ．	基本的事実関係

2．1　本件特許

被告（株式会社インイックス，上告人）は「ロー
ル防虫網のロッキング構造」という名称の特許
発明（特許登録番号第1234527号，以下「本件
特許」という）の特許権者である。
本件特許の概要は次のとおりである。
１） 発明の名称：ロール防虫網のロッキング構
造

２） 登録日／登録番号：2013年２月13日／10 -
1234527

３）登録時の独立請求項：
［請求項１］
 前後方向に開放されたフレームと；上記フ
レームの内側でスライディング可能に装着さ
れたスライディングドアと；一端が上記スラ
イディングドアに連結され，他端が上記フ
レームの一方に連結されることで，上記スラ
イディングドアが移動するとき巻き取られな
がら上記フレームから引き出し，または引き
入れされる防虫網と；上記スライディングド
アを上記フレームの他方に選択的にロックま

たは解除するロッキング部からなるロール防
虫網であって，
上記ロッキング部は，
 上記スライディングドアに固定結合され，前
後方向に移動孔が貫通して形成された支持部
材と；
 上記移動孔に前後方向へスライディング可能
に装着され，全面に係止溝が形成されたスラ
イダーと；
 上記スライダーの後面に配置され，上記スラ
イダーを上記防虫網の反対方向で弾性支持す
るスプリングと；
 上記フレームの他方に形成されて上記スライ
ダーが配置される後方向に折り曲げられ，上
記係止溝に選択的に挿入される係止部でな
り，
 上記スライダーは上記スライディングドアの
スライディング方向に対する垂直方向である
前後方向へ移動して上記係止部と結合し，
 上記スライダーの両側にはガイド突起が突出
形成されており，上記移動孔の両側には上記
ガイド突起が挿入され案内されるガイド溝が
形成されており，
 上記ガイド溝は，上記支持部材の後面方向で
は開放され全面方向では閉鎖されることで，
上記スプリングの弾性力による上記ガイド突
起の全面方向の移動距離を制限することを特
徴とするロール防虫網のロッキング構造。

2．2　原告による無効審判請求

（1）原告（ヒューマンイジテック株式会社，
被上告人）は，2015年12月24日に被告を相手取っ
て特許審判院に本件特許の進歩性が否定される
と主張して特許無効審判（2015ダン5713）を請
求した。
（2）特許審判院は，2016年５月20日に本件特
許は進歩性が否定されないという理由で原告の
審判請求を棄却する審決を下した。
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2．3　原告による審決取消訴訟提起

原告は，2016年６月22日に被告を相手取って
特許法院２）に前記棄却審決の取消を求める訴訟
を提起した。特許法院は2016年10月21日に本件
特許の第１項，第３項，第４項発明は先行発明
１ないし３によって進歩性が否定されると判断
して棄却審決を取り消した。

2．4　被告による上告提起と訂正審判請求

（1）被告は，2016年11月４日に前記判決に対
して上告を提起しながら，2016年11月28日に本
件特許の第１項発明のロッキング部の形成位置
を限定する内容で特許審判院に訂正審判（2016
ジョン139）を請求した。
特許審判院は，2017年２月８日に本件特許の
第１項発明を訂正請求された内容で訂正すると
の審決（以下「訂正審決」という）を下し，上
告審の係属中に訂正審決が被告に送逹され確定
した。
被告は，大法院で訂正審決が確定したことに
基づいて，「判決の基礎になった行政処分が他
の行政処分によって変更された」とし，民事訴
訟法第451条第１項第８項の再審事由に該当す
るので原審判決は破棄されなければならないう
えに，本件特許の第１項発明の進歩性は否定さ
れないにもかかわらず原審が進歩性判断に関す
る法理を誤解して誤った判断を下したという点
を主張した。
（2）訂正審決で認定された本件特許の第１項
発明は，ロッキング部の形成位置を限定するた
めに，下記のように，請求項１に「上記スライ
ディングドアの中に形成され」という記載を追
加したものである。
［訂正請求項１］
 前後方向に開放されたフレームと；上記フ
レームの内側でスライディング可能に装着さ
れたスライディングドアと；一端が上記スラ

イディングドアに連結され，他端が上記フ
レームの一方に連結されることで，上記スラ
イディングドアが移動するとき巻き取られな
がら上記フレームから引き出し，または引き
入れされる防虫網と；上記スライディングド
アを上記フレームの他方に選択的にロックま
たは解除するロッキング部からなるロール防
虫網であって，
 上記ロッキング部は，上記スライディングド
アの中に形成され，
 上記スライディングドアに固定結合され，前
後方向に移動孔が貫通して形成された支持部
材と；
 上記移動孔に前後方向へスライディング可能
に装着され，全面に係止溝が形成されたスラ
イダーと；
 上記スライダーの後面に配置され，上記スラ
イダーを上記防虫網の反対方向で弾性支持す
るスプリングと；
 上記フレームの他方に形成されて上記スライ
ダーが配置される後方向に折り曲げられ，上
記係止溝に選択的に挿入される係止部でな
り，
 上記スライダーは上記スライディングドアの
スライディング方向に対する垂直方向である
前後方向へ移動して上記係止部と結合し，
 上記スライダーの両側にはガイド突起が突出
形成されており，上記移動孔の両側には上記
ガイド突起が挿入され案内されるガイド溝が
形成されており，
 上記ガイド溝は，上記支持部材の後面方向で
は開放され全面方向では閉鎖されることで，
上記スプリングの弾性力による上記ガイド突
起の全面方向の移動距離を制限することを特
徴とするロール防虫網のロッキング構造。
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3 ．	関連規定および判例

3．1　訂正審決の効力に関する規定

韓国特許法において訂正審判３）の効力に関す
る第136条第10項は，「特許発明の明細書又は図
面に対して訂正をすべき旨の審決が確定された
ときには，その訂正後の明細書又は図面により
特許出願，出願公開，特許決定又は審決及び特
許権の設定登録がされたものとみなす」と規定
している。

3．2　再審に関する規定および判例

行政訴訟法第８条によって審決取消訴訟に準
用される民事訴訟法第451条第１項第８項は，
「判決の基礎となった行政処分が他の行政処分
によって変更されたとき」を再審事由として規
定している。
なお，韓国大法院は，再審制度の意義につい
て，「再審は，確定した終局判決に対して判決
の効力を認めることができない重大な瑕疵があ
る場合，例外的に判決の確定による法的安定性
を後退させ，その瑕疵を是正することによって
具体的正義を実現しようと設けられたものであ
る（大法院1992年７月24日言渡91ダ45691判決
等参照）」と示した。
また，民事訴訟法第451条第１項第８項の解
釈と関連して，韓国大法院は，「民事訴訟法第
422条第１項第８項４）の再審事由の「判決の基
礎となった行政処分が他の行政処分によって変
更されたとき」というのは，その確定判決に法
律的に拘束力を及ぼすか，またはその確定判決
で事実認定の資料となった裁判や行政処分が，
その後，他の裁判や行政処分によって確定的か
つ遡及的に変更された場合を言うものであり，こ
こで「事実認定の資料となった」とは，その行
政処分が確定判決の事実認定において証拠資料
として採択され，その行政処分の変更が確定判

決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合
をいう（大法院1994年11月25日言渡94ダ33897
判決等を参照）」と判示した。

4 ．	本件判決における争点

被告（上告人）は，上告理由の第一点として，
訂正審決の確定が民事訴訟法第451条第１項第
８項の再審事由に該当するという点を主張し，
上告理由の第二点としては，本件第１項発明の
進歩性が否定されないことにもかかわらず原審
が進歩性判断に関する法理を誤解して誤った判
断を下したという点を主張した。前記上告理由
の第二点は，一般的な進歩性判断に関する内容
であり，以下では上告理由の第一点，すなわち
特許権者が訂正審判を請求し，特許無効審判に
対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に，特
許発明の明細書または図面（以下，「明細書等」
という）に対して訂正を認めるという審決が確
定した場合，訂正前の明細書等に基づいて判断
した原審判決が民事訴訟法第451条第１項第８
項が規定した再審事由となるか否かを本件判決
の争点として解説する。

5 ．	争点に関する韓国大法院の従来判例

事実審弁論終結後の訂正審決の確定が民事訴
訟法第451条第１項第８項に規定された再審事
由となるか否かに対する韓国大法院の従来判例
は下記の通りである。

5．1　特許無効審判の審決取消訴訟について

特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中
に，訂正審決が確定した場合について，韓国大
法院は，「特許無効審判事件が上告審の係属中
に，特許の訂正審決が確定された場合，その特
許発明は旧特許法第136条第９項によって訂正
後の明細書により特許出願および特許権の設定
登録がなされたものであり，訂正前の特許発明
を対象として無効可否を判断した原審判決には
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民事訴訟法第422条第１項第８項所定の再審事
由があり，判決に影響を及ぼした法令違反があ
る」と示していた（大法院2001年10月17日言渡
99フ598判決，大法院2008年７月24日言渡2007
フ852判決，大法院2010年９月９日言渡2010フ
36判決等を参照）。つまり，韓国大法院の従来
判例は，特許無効審判の審決取消訴訟の上告審
係属中に，訂正審決が確定すると，訂正前の特
許を対象として無効可否を審理，判断した原審
判決は，民事訴訟法第451条第１項第８項所定
の再審事由となるという立場であった。

5．2　特許権侵害訴訟について

特許権侵害訴訟の上告審係属中に，訂正審決
が確定した場合について，韓国大法院は，「訂
正審決はその謄本が審判請求人に送達されるこ
とによって確定し，特許発明の明細書に対して
訂正するという審決が確定すれば，訂正審決の
効力が出願時まで遡及し，その訂正後の明細書
によって特許出願，出願公開，特許決定または
審決及び特許権の設定登録がされたものとみな
ければならないので，訂正された明細書の特許
請求の範囲に従って，本件発明の内容を確定し
なければならず，…。したがって，原審判決の
基礎となった行政処分が後の行政処分によって
変更されたときに該当するので，原審判決には
民事訴訟法第451条第８項に定められた再審事
由があり，このような場合には，判決結果に影
響を及ぼした法令違反の違法に該当するので，
原審判決は破棄することが相当である（大法院
2004年10月28日言渡2000ダ69194判決）」と示し
た。つまり，特許権侵害訴訟の上告審の係属中
に，特許の訂正審決が確定した場合も，原審判
決は再審事由となるという立場であった。

5．3　	特許無効審判手続における訂正請求に
対する審決が確定した場合について

特許無効審判の審決取消訴訟の上告審係属中

に，特許無効審判手続における訂正請求に対す
る審決の確定が再審事由となるか否かについ
て，韓国大法院は，「この事件の第７項発明に
対して請求された特許審判院2003ダン2518号の
特許無効審判手続における被告の訂正請求に
よって，原審判決後の2005年８月26日にその訂
正を認める審決が下され，その審決は2005年10
月２日に確定されたことが確認できるので，こ
の事件の第７項発明は特許法第133条の２第３
項，第136条第８項によって，訂正後の明細書
により特許出願，特許権が設定登録されたもの
とみなさなければならない。したがって，訂正
前のこの事件の第７項発明を対象として無効可
否を審理，判断した原審判決には民事訴訟法第
451条第１項第８項所定の再審事由が存在する
ので，結果的に判決に影響を及ぼした法令違反
の違法があり，この点を指摘した上告理由の主
張は理由がある（大法院2006年２月24日言渡
2004フ3133判決）」と示した。つまり，特許無
効審判の審決取消訴訟の上告審係属中に，特許
無効審判手続における訂正請求に対する審決が
確定した場合も，原審判決は再審事由となると
いう立場であった。

5．4　韓国大法院の従来判例のまとめ

以上のように，従来，韓国大法院は，特許無
効審判の審決取消訴訟または特許権侵害訴訟の
上告審係属中に，訂正審決が確定した場合や訂
正請求に対する審決が確定した場合において
は，該当特許に対する原審判決に再審事由があ
るという理由で，原審判決を破棄し，原審に差
し戻したのが基本的な立場であった。

6 ．		争点と係わる日本と韓国の特許法
制度比較

6．1　無効審判の審決取消訴訟の審理範囲

日本において，審決取消訴訟の審理の対象は，

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 71　No. 3　2021 427

審判手続で現実に争われ，審理判断された特定
の無効原因に限られ，また，無効事由の条項が
同一でも証拠（公知事実）が異なる場合は，別
個の無効理由となる５）。したがって，無効審判
で提出しなかった新たな証拠を，無効審判の審
決取消訴訟で提出することは原則として許され
ない。
これに対して，韓国の場合，事実審である特
許法院で審理する無効審判の審決取消訴訟にお
いて審理範囲に特に制限がない，いわゆる審理
範囲無制限説を採用している。つまり，韓国大
法院は，無効審判で提出しなかった新たな事実
及び証拠を，無効審判の審決取消訴訟において
提出することができるか否かについて，「審判
は特許審判院における行政手続であり，審決は
行政処分に該当し，それに対する不服申立であ
る審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するもので
あって，訴訟物は審決の実体的，手続的違法性
の問題であるので，当事者は審決において判断
されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟
段階において主張及び立証することができ，こ
れにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に
対して不測の損害を与えるものではない」と判
示し６），審理範囲無制限説を採用することを明
らかにしている。
したがって，韓国において，特許の無効を主
張する者は，審決取消訴訟の係属中に，審判段
階で主張しなかった新らたな証拠の提出や無効
理由の主張が可能である点で日本と異なるとい
える。

6．2　訂正審判の請求可能時期

日本の特許法は，「訂正審判は，特許無効審
判が特許庁に係属した時からその審決が確定す
るまでの間は，請求することができない」と規
定している（日本特許法第百二十六条第二項）。
したがって，日本においては，審決取消訴訟提
起後，訂正審判の請求は禁止されている。

これに対して，韓国の特許法は，「特許無効
審判の審決に対する訴訟が特許法院に係属中で
ある場合には，特許法院で弁論が終結された日
まで訂正審判を請求することができる」と規定
している（韓国特許法第136条第２項第１号）。
両国において訂正審判の請求可能時期が異な
る理由は，日本の最高裁判所と韓国の大法院が，
無効審判の審決取消訴訟の審理範囲に対して異
なる方針を採用しているからである。
つまり，日本は，特許無効審判の請求に理由
があると認めるときには，当事者に無効審決の
予告をする「無効審決予告制度」を運営するこ
とで，特許権者が訂正請求を通じて特許権を防
御できる防御権を十分に与えているうえに，審
決取消訴訟において審理範囲制限説を採用し，
無効を主張する者は審決取消訴訟段階で新たな
証拠の提出や無効理由の主張ができないように
している。したがって，審決取消訴訟段階で訂
正審判請求を認めなくても特許権者に不利だと
はいえない。
これに対し，韓国は，無効審判の審決取消訴
訟に対して審理範囲無制限説を採用し，無効を
主張する者は，無効審判段階で主張しなかった
新たな証拠や無効理由を，審決取消訴訟におい
ても主張することができるので，特許権者が新
たな証拠や無効理由の主張に対応できる防御手
段として，審決取消訴訟段階でも訂正審判請求
を認める必要がある。

7 ．	争点に関する韓国大法院の判断

本件判決は，大法院全員合議体判決であり，
その「多数意見」は争点（上告理由の第一点）
について下記のように判示している。
「再審は，確定された終局判決に対して判決
の効力を認めることができない重大な瑕疵があ
る場合，例外的に判決の確定による法的安定性
を後退させて，その瑕疵を是正することによっ
て具体的定義を実現するために設けられたもの
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である（大法院1992年７月24日言渡91ダ45691
判決等参照）。行政訴訟法第８条により審決取
消訴訟に準用される民事訴訟法第451条第１項
第８項は，「判決の基礎となった行政処分が他
の行政処分により変更されたとき」を再審事由
として規定している。これは判決の審理，判断
対象となる行政処分そのものが，その後他の行
政処分によって確定的，遡及的に変更された場
合をいうのではなく，確定判決に法律的に拘束
力を及ぼすか，またはその確定判決で事実認定
の資料となった行政処分が，他の行政処分によ
り確定的，遡及的に変更された場合をいう。こ
こで「事実認定の資料となった」ということは，
その行政処分が確定判決の事実認定において証
拠資料として採択され，その行政処分の変更が
確定判決の事実認定に影響を及ぼす可能性があ
る場合をいう（大法院1994年11月25日言渡94ダ
33897判決，大法院2001年12月14日言渡2000ダ
12679判決等を参照）。これによると，特許権者
が訂正審判を請求し，特許無効審判に対する審
決取消訴訟の事実審の弁論終結後に，特許発明
の明細書または図面に対して訂正をするという
審決が確定されても，訂正前の明細書等により
判断した原審判決に民事訴訟法第451条第１項
第８項が規定した再審事由があると言えない」
なお，進歩性（上告理由の第二点）については，

本件特許の第１項，第３項，第４項発明は先行
発明１ないし３によって進歩性が否定されない
ので，原審判決を破棄して本件を再び審理，判断
させるために原審法院に差し戻すと判示した。

8 ．	本件判決に関する考察

8．1　韓国大法院の従来判例の問題点

韓国大法院は，従来，特許無効審判事件が上
告審の係属中に特許発明の明細書等に対する訂
正審決が確定した場合のみならず，特許権侵害
訴訟の上告審の係属中に訂正審決が確定した場

合や特許無効審判手続における訂正請求に対す
る審決が審決取消訴訟の上告審の係属中に確定
した場合においても，その特許発明は訂正後の
明細書等により特許出願，特許権の設定登録が
されたものとみなさなければならないので，訂
正前の特許発明を対象として無効可否を判断し
た原審判決には，民事訴訟法第422条第１項第
８項の再審事由があり，判決に影響を及ぼした
法令違反があると示した（大法院2001年10月17
日言渡99フ598判決，大法院2008年７月24日言
渡2007フ852判決，大法院2004年10月28日言渡
2000ダ69194判決，大法院2006年２月24日言渡
2004フ3133判決等参照）。このような大法院の
従来判例は，特許権者に訂正の機会を最大限に
保障することで，特許権者の保護の強化を目的
とするものと理解される。
しかし，大法院の従来判例は，特許訴訟の事

実審で敗訴となった特許権者が請求の範囲を一
部減縮したという事由等を主張して訂正審判を
請求して訂正審決を受けた後，これを上告審に
主張すると，上告審は対象特許に対する特許決
定の適法性については判断せずに「訂正審決の
確定」のみを理由として原審判決を破棄し，原
審に差し戻した。したがって，特許権者が差し
戻された手続において訂正審判の請求を繰り返
すと，訴訟手続および紛争の解決が遅延される，
いわゆるキャッチボール現象が問題点として指
摘されてきた７）。

8．2　本件判決の意義

本件判決は，韓国大法院が，特許無効審判事
件の上告審の係属中に，当該特許の訂正審決が
確定されても，原審判決の再審事由として認め
ないことで，大法院の従来判決の問題点として
指摘されてきた訴訟手続及び紛争解決の遅延問
題を根本的に解決するために政策的な変化を
図ったものと考えられる。
このような政策的な変化については，本件判
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決の判示内容を通じて具体的に確認することが
できる。つまり，本件判決の「多数意見」は，「特
許権者は特許無効審判手続では訂正請求を通じ
て，又その審決取消訴訟の事実審では訂正審判
請求を通じて，特許の無効主張に対応すること
ができるにもかかわらず，特許権者が事実審の
弁論終結後に確定された訂正審決によって請求
の原因が変更されたことを理由として事実審法
院の判断を争うようにすることは，訴訟手続の
みならず紛争の解決を著しく遅延させることで
認めることができない」とし，韓国大法院が訴
訟手続及び紛争解決の遅延問題を積極的に解決
しようとする目的を明確に示している。
このような目的と関連して，本件判決の「多
数意見」が説明した「上告審係属中の訂正審決
の確定を再審事由として認めない具体的な理
由」は，以下のとおりである。
「特許決定について不服を申し立てるときは，
特許決定そのものを訴えの対象とすることはで
きず，必ず特許審判院の審判を経てその審決に
ついてのみ訴えを提起することができる。特許
決定の適法性を争う審決取消訴訟で採択した行
政審判前置制度と裁決主義により当事者は審決
の取消を求めなければならない。このように審
決との関係において原処分と言うことができる
特許決定は，審決取消訴訟において審理，判断
すべき対象に過ぎず，判決の基礎となった行政
処分と言うことはできない。したがって，事実
審の弁論終結後に特許発明の明細書等に対して
訂正をすべき旨の審決が確定し，その訂正後の
明細書等によって特許決定，特許権の設定登録
がされたとみなすとしても（特許法第136条第
10項），判決の基礎となった行政処分が変更さ
れたものとみなすべきではない」
また，本件判決の「多数意見」は，訂正審決
の効力と関連して，「特許の訂正制度は従前の
特許発明と実質的同一性を維持することを前提
とするもので，訂正事項は訂正後の明細書等の

内容を構成し，訂正審決が審決取消訴訟の事実
審の弁論終結前になされた場合，その訂正され
た明細書等が事実審法院の審理，判断の対象と
なる。特許の訂正は特許無効手続において特許
権者の主な防御方法として活用されており，特
許無効の紛争は必然的に訂正の無効審判手続ま
で至ることになる。結局，訂正前の明細書等に
よる特許の無効性は依然として特許権者と第三
者との間では続けて特許無効紛争の対象として
残っているので，訂正を認める内容の審決が確
定したとしても，訂正前の明細書等による特許
発明の内容がそれにより「確定的に」変更され
たものと断定することはできない」と判示した。
さらに，特許法第136条第10項の遡及効と関

連して，「特許法第136条第10項は「特許発明の
明細書又は図面に対して訂正をすべき旨の審決
が確定されたときには，その訂正後の明細書又
は図面により特許出願，出願公開，特許決定又
は審決及び特許権の設定登録がされたものとみ
なす」と規定している。この規定は，事後的に
明細書等を訂正しても，既に進行した特許審
査・審判手続の内容と効力を訂正後の明細書等
と一体性を維持しながら承継させることで，特
許審査・審判手続との調和を維持しながら訂正
制度の実効性を追求し，特許権者が訂正によっ
て不利益を受けないようにしたものであり，訂
正前の明細書等によって発生したすべての公法
的，私法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨
として解釈することは難しい」と判示した。
このような大法院の判示内容は，特許権者が

特許無効審判手続においては訂正請求を通じ
て，又その審決取消訴訟の事実審においては訂
正審判請求を通じて，いくらでも特許無効の主
張に対応できるにもかかわらず，事実審の弁論
終結後に確定した訂正審決によって請求の原因
が変更されたとして事実審法院の判決を争うこ
とができるとすれば，訴訟手続だけでなく紛争
の解決を顕著に遅延させることになるので再審
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事由として認めてはならないとの旨として解さ
れる。

8．3　本件判決における「別の意見」

本件判決において原審判決を破棄し原審に差
し戻さなければならないという結論は「多数意
見」と一致しているが，争点については「多数
意見」と異なる理由を提示している「別の意見」８）

が存在する。
本件判決の「別の意見」では，「法院は審決

取消訴訟において審決の違法性を判断すること
であって特許決定の違法性を判断することでは
ない。したがって，審決取消訴訟において特許
決定は判断の対象ではなく，判断の対象である
審決の基礎となる処分に過ぎないので，法院は
訂正審決によって訂正された内容に拘束されて
判断しなければならない。このとき訂正前の明
細書等に対して判断する実益がないので訴えの
利益がないと判断して訴えを却下すれば，審決
がそのまま確定されるが，審決取消訴訟の特性
を勘案すると，訴えの利益を否定するよりは，
訂正後の明細書等を対象にして判断するよう
に，再審事由があると判断して事実審法院に差
し戻すのが訴訟経済と紛争の一回的解決に役に
立つことができる」と指摘した。
要するに，本件判決の「別の意見」は，上告
審係属中の事件について訂正審決が確定した場
合，再審査事由があるとして事実審法院に差し
戻すことが望ましいとの意見を提示し，大法院
の従来判例と同一の立場を示した。
また，「別の意見」は，特許法第136条第10項

の遡及効について，「特許法第136条第10項によ
れば，特許発明の明細書等について訂正をすべ
き旨の審決が確定したときは，その訂正後の明
細書等によって，特許出願，出願公開，特許決
定又は審決若しくは特許権の設定登録がされた
ものとみなさなければならないので，訂正審決
の効力は特許出願の際に遡及することとなり，

初めから訂正後の明細書等により特許出願以降
の手続がなされたものとみなすべきである。「多
数意見」は，前記のような規定にかかわらず，
特許審査・審判手続及び訂正制度の趣旨を根拠
とし，前記の規定が訂正前の明細書等によって
発生したすべての公法的，私法的法律関係を遡
及的に変更させるものではないとしつつ，特許
決定，審決の対象については遡及効力が適用さ
れないとみているようであるが，これは明らか
に前記の規定に反する」という点も指摘し，「多
数意見」に反対するという意見を明らかにした。

8．4　	本件判決の「多数意見」についての
考察

本件判決により，韓国大法院は，事実審弁論
終結後の訂正審決の確定を上告理由として認め
ないことになったので，今後，特許訴訟の事実
審である特許法院で集中的な審理が行われるよ
うになり，特許紛争が速やかに解決されること
が期待される。しかし，本件判決においては，
下記のような点について議論の余地があると思
われる。

（1）訂正審決の遡及効
本件判決においては，訂正審決の遡及効に関
する特許法第136条第10項について，訂正前の
明細書等によって発生したすべての公法的，私
法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨として
解釈することは難しいと判示した。
しかし，特許法第136条第10項は，「特許発明
の明細書又は図面に対して訂正をすべき旨の審
決が確定されたときには，その訂正後の明細書
又は図面により特許出願，出願公開，特許決定
又は審決及び特許権の設定登録がされたものと
みなす」と規定しているだけで，訂正審決の遡
及効の適用範囲についてはいかなる制限も設け
ていない。
このように，特許法において訂正審決の遡及
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効制限に関する明文規定が設けていないにもか
かわらず，訂正審決がすべての公法的，私法的
法律関係を遡及的に変更させるものでないとす
れば，個別的かつ具体的な公法的，私法的法律
関係に応じて訂正の遡及効を異に適用すべきで
あるが，本件判決においてはその具体的判断基
準や適用範囲等が明確に示されていないので問
題となりうる。したがって，今後，訂正審決の
遡及効を制限するための具体的判断基準や遡及
効の適用範囲等について追加的に議論される必
要があると考えられる。

（2）特許権者の防御権
韓国大法院は，前述のように無効審判の審決
取消訴訟の審理範囲について無制限説を採用し
ているので，無効を主張する者は無効審判段階
で主張しなかった新たな証拠や無効事由を審決
取消訴訟において提出，主張することが可能で
ある。特許権者としては，訴訟の進行過程にお
いて新たに提出された証拠や無効事由に対応す
るために，特許発明に対する訂正が必要である
と判断される場合がある。
しかし，無効を主張する者が審決取消訴訟の
弁論終結直前に新たな証拠を提出した場合，特
許権者は訂正が必要であると判断して訂正審判
を請求しても，審決取消訴訟を担当する特許法
院が訂正審判の結果を待たずに弁論を終結して
しまうと，特許権者は訂正された明細書等につ
いて判断を受ける機会を失うことになる。
このような問題については，本件判決の「多
数意見の補足意見」９）は，「従来の判例が特許
権者に訂正の機会を最大限保障することで特許
権者の保護に寄与した側面があることは否定し
難い。特許法院は審決取消訴訟において唯一の
事実審法院であり，多数意見によると特許権者
は「事実審弁論終結後，訂正審決の確定という
事由」を上告理由として主張できなくなる。し
たがって，事実審法院としては，訴訟進行中，

特許権者に訂正の機会を適正に与えることによ
り，訴訟手続における適切な手続的保障がなさ
れるようにしなければならない」として，事実
審である特許法院に対して特許権者に適切な訂
正の機会を与えるよう要求している。
さらに，本件判決の「多数意見の補足意見」は，

特許法院の弁論終結を決定するための具体的な
判断基準も提示している。つまり，「特許権者
が事実審弁論終結前に訂正審判を請求しながら
訂正後の明細書等により判断するよう要請した
場合，事実審法院としては訂正事由の具体的内
容，訂正が認定された場合に審決取消訴訟の結
論に影響を及ぼすか否か，過去の訂正履歴，訂
正する機会が保障されたか否か，訂正審判を請
求した主な目的が訴訟を遅延させるためのもの
か否か等を総合的に考慮して弁論を終結するか
否かを合理的に決定する必要があるという点を
付け加える」と示している。
したがって，特許権者は，特許法院の裁判部

に対して，訂正審判の請求が訴訟を遅延させる
ためのものではない点や，訂正審決が審決取消
訴訟の結論にどのような影響を及ぼすか等につ
いて積極的にアピールするとともに訴訟手続の
中止を申し立てる必要がある。
ただし，無効を主張する者が意図的に特許法

院の弁論終結当日に新たな証拠を提出した場
合，訂正審判の請求期限が過ぎてしまう問題が
依然として存在する。このような問題を根本的
に解決するためには，特許法院において無効を
主張する者が新たな証拠を提出できる時期を制
限する方案，例えば特許法院の初期段階のみ新
たな証拠提出が認めるよう制限する方案等を導
入する制度的な補完が必要であると考えられる。

（3）	原審の特許無効の結論を維持して上告を
棄却した場合，訂正後の特許の有効性

特許を無効とする審決（以下，「無効審決」
という）を維持した特許法院の判決が上告され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 71　No. 3　2021432

た後に訂正審決が確定した場合，「多数意見」
によると，上告審においては訂正前の明細書等
について審理，判断した原審の結論を維持して
上告を棄却することになり，特許の無効が確定
する。しかし，訂正前の特許の無効が確定する
と，訂正後の特許はそのまま存続するかについ
て議論の余地がある。
これに関連して，本件判決の「別の意見」は，

「上告審で訂正前の明細書等について審理，判
断した原審の結論を維持して上告を棄却すれ
ば，特許の無効審決がそのまま確定するが，特
許自体が無効となるか否かは不明となる。なぜ
なら，訂正審決により特許の無効事由が除去さ
れ，訂正後の明細書等による特許は有効であり
得るからである。もし特許自体が無効とならず
訂正前の明細書等のみ無効であるとすれば，訂
正後の明細書等による特許はそのまま存続する
ことになるので，紛争の一回的解決ができない」
という点を指摘している。
この指摘については，本件判決の「多数意見

の補足意見」は，「特許の無効審決を維持した
特許法院の判決に対する上告審の係属中に訂正
審決が確定したが，大法院が訂正前の明細書等
に関する原審の実体的判断が妥当であるとして
特許権者が提起した上告を棄却すれば，訂正前
の明細書に対する審決はそのまま確定すること
となり，確定した審決の主文によって訂正の可
否とは関係なく特許番号として特定される特許
に対する無効が確定するものとみなすべきであ
る。したがって，無効事由を有する特許は消滅
することになる」と判示した。つまり，大法院
の「多数意見」は，上告審において訂正前の明
細書等に基づいて判断した結果，原審の判決を
維持し上告を棄却することになると，訂正とは
関係なく特許そのものが無効となるとの立場で
ある。
このように，本件判決の「多数意見」と「別

の意見」は，訂正前の特許の無効審決が確定す

れば，訂正後の特許がそのまま存続するか否か
について互いに反対の意見を示しているので，
これについて追加的な議論がなされるものと考
える。したがって，今後の判例の動向に注目す
る必要がある。

（4）	本件判決の権利範囲確認審判の審決取消
訴訟または侵害訴訟への適用

本件判決は，特許無効審判の審決取消訴訟に
関するものであって，このような本件判決が特
許権の権利範囲確認審判10）に対する審決取消訴
訟や特許権侵害を原因とする民事訴訟において
も適用され得るかが問題となる。
これについて，本件判決の「多数意見」は，
本件の法理は，特許権の権利範囲確認審判に対
する審決取消訴訟や特許権侵害を原因とする民
事訴訟に対してもそのまま適用されるべきもの
と判示している。
つまり，本件判決の「多数意見」は，「この
ような法理は，特許権の権利範囲確認審判に対
する審決取消訴訟と，特許権侵害を原因とする
民事訴訟においても，そのまま適用されなけれ
ばならない。特に，特許権に基づく侵害の禁止
又は損害賠償等を求める訴訟において，その特
許が無効となることが明らかであるので特許権
者の請求が権利濫用に該当する旨の抗弁があっ
た場合，特許権者としては，特許権に対する訂
正審判請求や訂正請求により訂正が認められ，
そのような無効事由を解消し，又は解消するこ
とができるという事情をその再抗弁として主張
することができる。特許権侵害を原因とする民
事訴訟の終局判決が確定し，又はその確定前に
特許権者が訂正の再抗弁を提出しなかったにも
かかわらず，事実審弁論終結後に訂正審決の確
定を理由として事実審法院の判断を争うことは
許されない」として，特許権の権利範囲確認審
判に対する審決取消訴訟と，特許権侵害を原因
とする民事訴訟において，上告審の係属中に訂
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正審決が確定しても，特許無効審判の審決取消
訴訟と同様に，再審事由として認められないと
の判断を示している。
したがって，特許権者としては，無効審判の
審決取消訴訟のみならず，特許権の権利範囲確
認審判に対する審決取消訴訟や，特許権侵害を
原因とする民事訴訟においても，特許発明に対
する訂正が必要であると判断されるときには，
事実審の弁論終結前に訂正審決を受けることが
できるよう訂正審判請求に関する適切な戦略を
立てる必要があるものと思われる。

9 ．	実務者への提言

9．1　本件判決による特許権者の対応戦略

従来，特許権者は，特許無効審判の審決取消
訴訟で敗訴しても，上告審の係属中に訂正審決
が確定すれば，これを上告審で主張することに
より，原審への破棄差し戻しの判決を受け，特
許の無効が確定しないようにする戦略を用いる
ことが可能であった。また，権利範囲確認審判
の審決取消訴訟，又は特許侵害訴訟の事実審に
おいても，無効審判の審決取消訴訟と同様に，
上告審の係属中に訂正審決が確定すれば，これ
を上告審で主張して原審への破棄差し戻しの判
決を受け，事実審で再び争うことが可能であっ
た。
しかし，本件判決により，特許権者が特許法
院の弁論終結後に訂正審決を受けたとしても，
上告審において再審事由として認めないように
なったので，特許法院で敗訴した特許権者が訂
正審判を通じて，特許権の無効確定を延期させ
たり，特許権の効力を延長させたりする戦略は
使用できなくなった。
したがって，特許権者としては，無効を主張
する者が特許法院の弁論終結前に提出した新た
な証拠によって特許の無効の可能性があると判
断したときには，特許法院の弁論終結前にでき

るだけ速やかに訂正審判を請求しながら特許法
院に対して訂正審決が確定するまで訴訟手続を
中止するよう積極的に要請する必要がある。
併せて，当該訂正審判については，特許審判
院に迅速審判を請求し，できるだけ迅速に訂正
審決を受ける戦略が有効であると考える。ここ
で，迅速審判とは，当事者系審判のうち，侵害
訴訟関連事件や迅速審判申請書が提出された事
件等について，優先審判11）事件より迅速に審判
手続を進行するようにした制度である（審判事
務取扱規定第31条の２）。特許法院が無効審判
の審決取消訴訟の弁論を終結する前に，特許権
者が当該訴訟対象の特許について請求した最初
の訂正審判については，迅速審判を請求するこ
とができる12）。
一方，無効を主張する者が意図的に特許法院
の弁論終結当日に新たな証拠を提出した場合，
訂正審判の請求期限が過ぎてしまう問題が依然
として存在する。このような場合，特許権者は，
新たな証拠に対する主張・証明を提出する機会
を特許権者に与えないまま判決を下すことは，
民事訴訟法における手続的正義に反するもので
あるという旨で特許法院に弁論再開を申し立て
るとともに，訂正審判請求と訴訟手続中止の申
し立ても並行して行う戦略が有効であると考え
られる。

9．2　	本件判決による無効を主張する者の
対応戦略

特許法院の審理係属中に，特許権者が訂正審
判を請求したが，訂正審判を請求した主たる目
的が訴訟を遅延させるための場合がありうる。
この場合，無効を主張する者は，特許権者が特許
の訂正が必要であることを知りながらも，審判
請求を遅らせることにより訴訟手続の遅延を図
るものであるから，訴訟手続の中止の申立ては
認められてはならない旨の主張が可能である。
また，訂正審決が確定したとしても，訂正後
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の特許が，無効審判と同じ結論に至ることが明
らかな場合には，このような旨を主張すること
により，訴訟手続中止の申立てを退けるよう求
めることも可能である。
一方，特許権者が請求した訂正審判の審決が

特許法院の係属中に確定したとしても，特許発
明の当該訂正が訂正要件に違反するものと判断
されるとき，特許の無効を主張する者は，訂正
の無効審判13）を請求できる。訂正の無効審判に
よって訂正の無効審決が確定すると，その訂正
は，初めからなかつたものとみなす（特許法第
137条第５項）。

10 ．	おわりに

本件判決は，従来の大法院判決の問題点とし
て指摘されてきた訴訟手続及び紛争解決の遅延
問題を根本的に解決するために政策的な変化を
試みたものであって，本件判決により事実審弁
論終結後に訂正審決が確定されても上告理由と
して認められないようになったので，今後，特
許訴訟の事実審である特許法院段階で集中的な
審理が行われることになり，特許紛争がより迅
速に解決できると期待される。特許権者の立場
として，訂正が必要であると判断される場合，
特許法院の弁論終結前に訂正審判を請求し，速
やかに訂正審決を受けるよう戦略を立てること
が有効であると考えられる。ただし，本件判決
においても，上告審で訂正前の特許に基づいて
特許の無効審決が確定した場合，訂正後の特許
発明がそのまま存続するかについて「多数意見」
と「別の意見」が互いに一致していない見解を示
しているので，これについては今後さらなる議
論が必要と考えられる。また，無効を主張する
者が意図的に事実審の弁論終結当日に新たな証
拠を提出した場合，特許権者としては訂正審判
の請求期限を過ぎてしまう問題点が依然として
存在するので，このような問題点を根本的に解
決するための制度的な補完が必要と考えられる。

注　記

 1） 韓国大法院は，大法院長を含む14人の大法官で
構成されている。大法院に上告される事件は，
主として大法官３人以上で構成される部で審判
するが，ⅰ）部で意見が一致しない場合，ⅱ）
命令・規則が憲法又は法律に違反すると認める
場合，ⅲ）従前に大法院で判示した憲法・法律・
命令又は規則の解釈適用に関する意見を変更す
る必要があると認める場合，ⅳ）部で裁判する
ことが適当でないと認める場合は，全員合議体
で裁判が行われることになる。全員合議体は大
法院長と大法官13人（法院行政処長は除外）で
構成され，大法官全員の３分の２以上の出席と
出席人数の過半数の賛成で議決される。

 2） 特許法院は，日本の知的財産高等裁判所に相当
する。韓国において特許権等侵害訴訟の第二審
と，審決取消訴訟は特許法院の専属管轄となる。

 3） 訂正審判は，（1）特許請求範囲を減縮する場合，
（2）間違って記載されたものを訂正する場合，（3）
分明でないように記載されたものを明確にする
場合に限って請求できる（特許法第136条第１
項）。また，当該訂正は，願書に添付した明細書
等に記載された事項の範囲内でしなければなら
ず（同条第３項），実質的に特許請求の範囲を拡
張し，又は変更するものであってはならず（同
条第４項），訂正後における特許請求の範囲に記
載されている事項が特許出願の際に独立して特
許を受けることができるものでなければならな
い（同条第５項）。

 4） 現行民事訴訟法第451条第１項第８項に対応する
規定である。

 5） メリヤス編機事件最高裁判決　最高裁大法廷昭
和51年３月10日判決　昭和42年（行ツ）第28号
同51年３月10日大法廷判決・民集30巻２号79頁

 6） 大法院2002年６月25日言渡2000フ1290判決，大
法院2009年５月28日言渡2007フ4410判決参照。
ただし，無効審判の場合と異なり，韓国の拒絶
査定不服審判に関する審決取消訴訟においては，
被告側である特許庁長官が新たな証拠を追加す
ることは禁止されている（大法院2013年９月26
日言渡2013フ1054判決等を参照）。

 7） ザン・ワンホ，「審決前置主義の実効性再考のた
めの審決取消訴訟の審理範囲の改善方案」，産業
財産権第50巻，韓国知的財産学会（2016）
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 8） 本件判決の「別の意見」は，大法官チョ・ヒデと
大法官パク・ジョンファが提示した意見である。

 9） 本件判決の「多数意見の補足意見」は，大法官イ・
ギテクが提示した意見である。

 10） 権利範囲確認審判とは，第３者が実施している
（イ）号発明（確認対象発明）が特許発明の技術
的範囲に属するか否かを確認するために，特許
権者又は利害関係人が請求する審判である。特
許権者が第３者を相手にして提起するのは積極
的権利範囲確認審判といい，第３者が特許権者
を相手にして提起するのを消極的権利範囲確認
審判という。

 11） 迅速審判の対象となる訂正審判事件に対しては，
迅速審判申請書の移管を受けた日から10日以内
に迅速審判に該当するか否かを決定し，迅速審
判決定日から2.5ヵ月以内に審決するようになっ
ている（審判事務取扱規程第31条の２参照）。

 12） 審判は請求日順に審理することを原則とするが，
優先審判の必要があると認められる事件につい
ては，他の事件より優先して審判することがで
きる（優先審判）。優先審判は，審判事務取扱規

定第31条第１項に定められた事由に基づいて申
請または職権によって行われ，原則としては優
先審判決定日から４ヶ月以内に処理することと
されている（審判事務取扱規定第31条参照）。

 13） 訂正の無効理由は，下記の通りである（特許法
第137条第１項）。

  （1）明細書又は図面の訂正が，次のいずれかに
該当しない場合

  　①特許請求の範囲の減縮
  　②間違って記載されたものの訂正
  　③明瞭でない記載の釈明
  （2）明細書又は図面の訂正が，特許発明の明細

書又は図面に記載された事項の範囲ではない場
合

  （3）明細書又は図面の訂正が，請求範囲を実質
的に拡張したり変更する場合

  （4）訂正後における特許請求の範囲に記載され
ている事項が特許出願の際に独立して特許を受
けることができない場合

（原稿受領日　2020年10月19日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。




