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知的財産セミナー 

事例に学ぶ知的財産 

 

 

「累進多焦点レンズ事件」 

特許権侵害差止等請求事件 

 

（特許法第１２７条、特許の訂正要件 

としての実施権者等の承諾） 

 

 

日時   平成３０年９月２１日（金） 17:00～18:00 

場所    岐阜大学 研究推進・社会連携機構 １階ミーティングルーム 

講師    岐阜大学非常勤講師 

特許業務法人 広江アソシエイツ特許事務所 

弁理士 服部 素明 

 

 



 

 

特許法（条文）の予備知識 

 

＜特許法第１２７条＞ 

 特許権者は、専用実施権者、質権者、又は・・・・の規定による通常実施権者があるときは、 

これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 

 

（特許法第１３４条の２（特許無効審判における訂正の請求）、第９項において準用。） 
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 東京地裁 平成２５年（ワ）第１９４１８号 特許権侵害差止等請求事件 

 平成２８年７月１３日判決言渡 

 

【事件の概要】 

 原告（特許権者）が起こした特許侵害訴訟（東京地裁）に対抗して、被告は特許庁

に特許無効審判を請求しました。これに対し、特許庁が特許の無効を審決予告したた

め、特許権者は訂正請求を行いましたが、その際に「特許の訂正を承諾する旨の通常

実施権者の承諾書」を完全な形で提出しませんでした。この状況において、東京地裁

は、無効審判手続きにおける訂正請求は不適法であると断定し、当該侵害訴訟におけ

る被告の特許無効の抗弁（特１０４条の３）に対する原告の特許訂正の再抗弁を斥け

ました。 

 

 

原 告（特許権者）     イーエイチエス レンズ フィリピン インク 

被 告（無効審判の請求人） 株式会社ニコン・エシロール 

 

【民事事案の概要】 

 原告は、被告の製造・販売する各製品（まとめて「被告各製品」）が，下記特許の

請求項３，７及び８の各発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，損害賠

償および被告各製品の製造・販売の差止めを求めた。 

 

【本件特許】 

 特許番号：第３８５２１１６号  （請求項の数：１２） 

 発明の名称：「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ」 

 出願日：平成８年１０月１１日  （優先日：平成７年１１月２４日） 

 登録日：平成１８年９月１５日 

 

 ［特許請求の範囲］ 

 （記載を省略） 

 但し、問題の請求項は次のような従属関係にあった。即ち、 

 請求項３，７及び８はいずれも請求項１又は２の従属項である 

（以下，請求項１に従属する請求項３，７及び８記載の発明をそれぞれ「本件発明３

の１」，「本件発明７の１」及び「本件発明８の１」と，請求項２に従属する請求項

３，７及び８記載の発明をそれぞれ「本件発明３の２」，「本件発明７の２」及び

「本件発明８の２」という。）。 

 

【特許無効審判の経過（要点のみ）】 

 

（ア） 被告は，平成２６年８月２７日，特許庁に対し，本件特許の請求項１，３，

７及び８に係る発明についての特許に関し，無効審判を請求した。 

（無効２０１４－８００１３７） 
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（イ） 特許庁は，平成２７年８月５日，本件特許の請求項１，３，７及び８につい

ての特許を無効とする旨の審決の予告をした。 

（ウ） 原告（特許権者）は，同年１１月５日，特許庁に対し，本件各発明に係る請

求項について訂正の請求をした。 

（エ） 特許庁は，平成２８年２月３日発送の「手続補正指令書（方式）」により，

原告に対し，特許法１３４条の２第９項・１２７条に従い，本件訂正請求をすること

について本件特許の通常実施権者全員の承諾書を提出するよう指令を出した。 

 

 ［上記（ウ）の訂正請求の内容］ 

 本件訂正は， 

本件特許の請求項３，７及び８については請求項１のみに従属するものとし， 

本件各発明のうち請求項２に従属する部分を新たに請求項１３，１４及び１５とする

ものである。 

 本件訂正後の請求項３，７，８，１３，１４及び１５は次のとおりである（訂正部

分に下線を付した。以下，訂正後の各請求項記載の発明を請求項の番号に従って「本

件訂正発明３」などといい，あわせて「本件各訂正発明」という。）。 

 

 【請求項３】 

 請求項１において，前記累進多焦点レンズの物体側の面が球面であることを特徴と

する累進多焦点レンズ。 

 【請求項７】 

 請求項１において，前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し，前記

遠用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は，少なくとも一部の領域で，前記主

注視線から離れるに従って小さくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。 

 【請求項８】 

 請求項１において，前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し，前記

近用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は，少なくとも一部の領域で，前記主

注視線から離れるに従って大きくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。 

 

 【請求項１３】 

 請求項２において，前記累進多焦点レンズの物体側の面が球面であることを特徴と

する累進多焦点レンズ。 

 【請求項１４】 

 請求項２において，前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し，前記

遠用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は，少なくとも一部の領域で，前記主

注視線から離れるに従って小さくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。 

 【請求項１５】 

 請求項２において，前記遠用部から近用部に向かって延びる主注視線を有し，前記

近用部を構成するための前記累進屈折面の曲率は，少なくとも一部の領域で，前記主

注視線から離れるに従って大きくなることを特徴とする累進多焦点レンズ。 
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【民事訴訟での争点】 

 

(1) 被告各製品が本件各発明の技術的範囲に属するか 

(2) 本件特許権が特許無効審判により無効にされるべきものか否か 

 ア 本件発明３の１について 

 イ 本件発明７の１について 

 ウ 本件発明８の１について 

 エ サポート要件違反 

(3) 本件訂正の適法性（特許法１２７条の承諾の要否と承諾を要する通常実施権者の範

囲） 

(4) 被告各製品が本件各訂正発明の技術的範囲に属するか 

(5) 本件訂正により無効理由が解消されるか 

(6) 損害発生の有無及びその額 

 

 

 

なお、裁判所は、上記争点(1), (4), (5), (6)については判断せず。 

 

 上記争点(2)については、次のように判示。 

『 以上のとおり，本件発明３の１，７の１及び８の１はいずれも乙１発明に周知技

術を組み合わせることにより当業者が容易に想到できるものであるから，進歩性を欠

くというほかない。 

 したがって，本件各発明はいずれも，特許無効審判により無効とされるべきもので

ある。 』 

 → 被告の特許無効の抗弁（特１０４条の３）を認めた。 

 

 上記争点(3)については、後述の通り。 
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【争点(3)に関する原告（特許権者）の主張】 

 

10 争点(3)（本件訂正の適法性〔特許法１２７条の承諾の要否と承諾を要する通常実施

権者の範囲〕）について 〔原告の主張〕 

 

(1) 承諾の要否について 

 

ア 特許法１３４条の２第９項により準用される同法１２７条において通常実施権者

の承諾を必要としている趣旨は，「特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請

求することもあり，また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえ

て訂正することも考えられ，そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもある

ので，一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければ

ならないこととした」と説明されている（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）

逐条解説〔第１９版〕』３７６頁～３７７頁）。 

 

イ ところで，本件訂正は，「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の

請求項の記載を引用しないものとすること。」を目的とする訂正の請求（特許法１３

４条の２第１項４号）であるにすぎず，単に形式的に請求項相互の引用形式を解消す

るものであって，特許請求の範囲を減縮するものではなく，通常実施権者に不測の損

害を与えるものでもない。 

 したがって，本件訂正のように，特許法１３４条の２第１項４号の引用関係の解消

を目的とする訂正の請求は，通常実施権者の承諾を必要とする訂正には，そもそも当

たらないと解されるべきである。 

 

ウ 特許法１２７条は，昭和３４年に現行の特許法が制定された当時から存在する規

定であるが，特許法１３４条の２第１項４号は，特許法等の一部を改正する法律（平

成２３年法律第６３号）により新設された規定である。 

 平成２３年改正に先立ち，産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会にお

いて審議が進められており，①引用関係にある一群の請求項を単位として訂正をすべ

きことを検討すると同時に，引用関係を解消する目的による訂正を認めることが検討

されたほか，②通常実施権を第三者に対抗するために登録を必要としない当然対抗制

度の導入が検討されていることを踏まえ，訂正における通常実施権者の承諾を廃止す

ることが検討された。 

 上記検討を踏まえ，平成２３年２月１８日，同小委員会による「特許制度に関する

法制的な課題について」と題する報告書（甲５９）が，産業構造審議会知的財産政策

部会に提出され，当該報告書には，訂正における通常実施権者の承諾を廃止する旨記

載されていた。 

 ところが，それから１か月も経過しない，同年３月１１日に閣議決定された平成２

３年改正法案においては，特許法１２７条の規定から「通常実施権者」を削除する提

案は反映されなかった。この方針転換の理由は明らかではない。 
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 そして，その結果，新たな訂正の目的として規定された特許法１２６条１項４号所

定の引用関係を解消する目的でなされるにすぎない，特許請求の範囲を一切減縮しな

い訂正についてまで，通常実施権者の承諾が必要であるかのような規定相互の関係と

された。これは，平成２３年改正当時，特許法１２７条から「通常実施権者」を削除

する改正を見送ることとした際の立法担当者の見落としではないかと思われる。 

 そうだとすれば，特許法１２６条１項４号の引用関係を解消するにすぎない訂正

は，特許請求の範囲を減縮するものではないから，通常実施権者の承諾を必要とする

実質的な理由はないというべきである。また，引用関係の解消という訂正の目的要件

を満たしているかどうかは（なお，同法１２６条１項１号の特許請求の範囲の減縮と

は区別されている。），審判官が職権で審査すべき事項であるから，通常実施権者に

「不測」の不利益を与えることもない。 

 そうすると，本件訂正のように引用関係の解消のみを目的とする訂正は，特許法１

２７条にいう通常実施権者の承諾を必要とする「訂正」には当たらないと解すべきで

ある。 

 

(2) 訂正について承諾を必要とする通常実施権者の範囲について 

 

ア 仮に本件訂正が特許法１２７条所定の通常実施権者の承諾を要する訂正に当たる

としても，承諾を必要とする通常実施権者は，本件特許の訂正について利害関係のあ

る通常実施権者に限られるというべきである。そのような通常実施権者でなければ，

「不測の損害を蒙ること」はないからである。 

 

イ また，本件では，外国法人は，訂正について承諾を必要とする「通常実施権者」

には当たり得ない。 

 原告が，本件特許権を含めてライセンス契約をしている外国法人は存在する。しか

し，当該外国法人自体に直接実施権を許諾しているのは，当該ライセンス契約の本文

において特許番号が明示されている当該外国のものに限られ，我が国も含めて，それ

以外の国の対応する特許権については，いわゆるポートフォリオライセンスである。

言い換えれば，それ以外の国における流通に異議を述べない旨を表明しているにすぎ

ない。したがって，我が国の特許権について，当該外国法人自体は特許法１２７条に

いう「通常実施権者」には当たらない。 

 それのみならず，当該ライセンス契約は「医療機器」に係るものであるから，外国

法人が我が国において実施することはそもそも困難である。すなわち，「視力補正用

眼鏡」は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭

和３５年法律第１４５号）（以下「医薬品医療機器法」という。）の定める「医療機

器」に当たる（同法施行令第１条別表第１，７１）。そして，「一般医療機器」に該

当するものとされ，「第三種製造販売業」の許可が必要である（医薬品医療機器法２

３条の２第１項）。ここで，外国法人は，我が国において外国製造医療機器等の製造

販売の承認を得ることはできるが，それは「選任した医療機器…の製造販売業者に製

造販売させることについての承認」である（医薬品医療機器法２３条の２の１７第１

項）。すなわち，製造販売をするのは，飽くまで我が国における，いわゆる「選任製

造販売業者」である。当該外国法人が，我が国において日本法人である子会社を設立
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し，選任製造販売業者とすることも可能であるが，その場合，実施しているのは，当

該日本法人であり，外国法人ではない。 

 したがって，当該外国法人は，日本法人のみにより実施をすることができることに

なり，外国法人自身が実施することはないから，当該外国法人自体が，訂正について

承諾を必要とする通常実施権者に当たる余地はない。 

 当該外国法人が，本件特許権を含めてライセンス契約をしている趣旨は，契約の当

事者こそ外国法人であるとしても，外国法人自体が実施をすることが困難であること

から，日本法人（将来設立するものも含み得る。）に通常実施権を許諾する趣旨の第

三者のためにする契約（民法５３７条）であることになる。 

 

ウ そして，原告は，ＨＯＹＡを含め，通常実施権者として認識している日本法人

（外国法人の子会社である日本法人も含み得る。）の全てについて本件訂正について

既に承諾を得た。 

 したがって，原告は，本件特許権についての通常実施権者の全てから既に本件訂正

について承諾を得ている。 

 

 

 

 

【争点(3)に関する被告の主張】 

 

  省略 
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【争点(3)に関する裁判所の判断】 

 

(1) 特許法１０４条の３の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには， 

 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 当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること， 

 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， 

以上の各要件を充たすことを要するというべきである。 

 

 原告は，本件無効審判において審決の予告（甲５０）を受け，特許法１３４条の２

第１項に基づき，上記審決の予告において定められた期間内に訂正請求書（甲５１の

１・２）を提出して本件訂正請求をしているから，上記①の要件を充足するものと認

められる。 

 ところで，特許権者は，同法７８条１項の規定による通常実施権者がいる場合に

は，その承諾を得た場合に限り，特許法１３４条の２第１項に基づいて訂正請求をす

ることができるものとされている（同法１３４条の２第９項，１２７条）。 

 そして，原告が，外国法人を含む複数の第三者に対し，本件特許権を対象に含むラ

イセンス契約（通常実施権設定契約）をしていること，しかし，原告は上記外国法人

から，本件訂正に関し何らの承諾も得ていないことは当事者間に争いがない。 

 そこで，本件訂正が上記②の要件を充足するか否かが問題となる。 

 

(2) この点に関して原告は， 

（ア）本件訂正は，形式的に引用関係を解消する訂正であって，通常実施権者に不測

の損害を与えないから，特許法１２７条所定の承諾を必要とする場合に当たらない， 

（イ）仮に承諾を要する場合に当たるとしても，同条所定の「通常実施権者」は，訂

正について利害関係のある通常実施権者に限られ、 

（ウ）また、本件では，外国法人は，同条所定の「通常実施権者」には当たらない 

旨主張しているので，以下，検討する。 

 

(3) 上記(2)（ア）について 

 特許法１２７条には，通常実施権者の承諾を得る必要がない場合について特段の除

外規定はない。そして，同法の趣旨は，特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正を請

求したり，瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて訂正したり

すると，実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど，通常実施権者等が不測の損

害を被ることがあるので，訂正審判を請求する場合に上記のような利害関係を有する

者の承諾を要することとしたものであると考えられる。 

 また，通常実施権者には，訂正による権利範囲の減縮の程度にかかわらず，訂正に

より特許が有効に存続することとなったり，あるいは，訂正の承諾を拒否することで

特許が無効になるなどすることで，何らかの利益又は損失を生じる場合もあり得るの

であるから，通常実施権者は，特許権者による訂正について常に利害関係を有する可

能性があると認められる。 
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 そうすると，訂正が減縮にあたる場合はもちろんのこと，訂正が単なる減縮に当た

らない場合であっても，特許権者が訂正をする場合には常に通常実施権者の承諾が必

要であるというべきである。 

 この点に関して原告は，引用関係を解消する目的でされる訂正について通常実施権

者の承諾を要するような改正がされたのは，立法担当者の見落としである旨の主張も

しているが，それを裏付ける証拠はなく，むしろ，原告の主張のとおりに通常実施権

者の承諾について議論があったにもかかわらず通常実施権者の承諾を要するものとし

て改正がされたのであるとすれば，法の趣旨は通常実施権者の承諾を要するものとし

て通常実施権者の利益を保護しようとしているというべきであるから，原告の上記主

張は独自の見解というほかない。 

 したがって，引用関係を解消する目的でされる訂正については特許法１２７条の適

用がない旨の原告の上記主張には理由がない。 

 

(4) 上記(2)（イ）及び（ウ）について 

 原告は，特許法１２７条の「通常実施権者」は利害関係があるものに限定されると

か，本件では，外国法人は同条所定の「通常実施権者」に含まれない旨主張する。 

 しかし，特許法には，同条の「通常実施権者」について訂正に利害関係のある者や

現に実施している者に限定する旨の規定はないのであって，特許法１２７条は，「特

許権者は，専用実施権者，質権者又は第３５条第１項，第７７条第４項若しくは第７

８条第１項の規定による通常実施権者があるときは，これらの者の承諾を得た場合に

限り，訂正審判を請求することができる。」と規定しており，通常実施権者として，

外国の会社を排除するものではないとともに，訂正について実質的な利害関係がある

ことを要件としているわけでもないというべきである。 

 さらには，通常実施権者であれば，現に実施しておらず，また，自らは実施する可

能性がないとしても，今後，子会社や関連会社を含む第三者をして実施させる可能性

はあるのであるから，訂正の内容や特許の有効性に利害関係を有することは明らかで

あり，現に実施しておらず，かつ，自らは実施する可能性がない通常実施権者を，特

許法１２７条の承諾を要するべき「通常実施権者」から除外すべき理由がない。 

 したがって，原告の上記主張は採用できない。 

 

(5) 以上のとおり，原告は，本件特許権の通常実施権者の一部について，本件訂正請

求をすることにつき承諾を得ていないから，本件訂正に係る原告の再抗弁は，前記(1)

で説示した②の要件を充たしていないというほかない。 

 したがって，原告の主張する訂正の再抗弁は，その余の点について判断するまでも

なく，理由がない。 

 

４結論 

 本件各発明にかかる特許は，特許無効審判により無効にされるべきものであるか

ら，特許法１０４条の３により，原告は被告に対し本件特許権を行使することができ

ない。 
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【ライセンス契約の実務上の問題点】 

 

（１） この事件の教訓として、実施許諾する実施権者の範囲が広がると、特許無効

審判等での訂正請求の機動性が損なわれるという問題が明らかとなった。 

 特に日本特許を外国法人にライセンスしている場合に、当該外国法人から迅速に協

力（つまり訂正承諾書への署名）が得られるか否かという点が大問題となる。 

 

（２） ライセンス契約書では、例えば、「甲（特許権者）が訂正請求を行う場合、

乙（通常実施権者）は甲の訂正を承諾する義務を負う。」といった訂正承諾義務規定

を明示的に設けておく必要性が高い。 

 

 

 

【参考】（H16.10.27東京高裁平成16年（ネ）2995号） 

 

 上記（２）のような訂正承諾義務は明文化されていないが、紛争時の協力条項（即

ち、第三者による特許権の侵害があった場合に、侵害立証等の点で通常実施権者は特

許権者に協力しなければならない旨の一般的な協力義務に関する条項）のあるライセ

ンス契約において、その紛争時協力条項を根拠として、実施権者には訂正（請求）に

協力する義務（つまり訂正を承諾する義務）がある旨を特許権者側が主張した民事裁

判において、特許権者の主張が退けられた。 

 

 この裁判では、裁判所は次のような見解を示した。 

・ （一般に）通常実施権者自らが特許の有効性を争うことは許される。 

・ 特許権者が無効理由を解消させる目的で行う訂正（請求）について通常実施権者

が承諾をしないことも、それ自体、直ちに信義則違反等の問題を生じさせるものでは

ない。 

・ 特許が無効となることにより、通常実施権者には実施料を支払うこと無く、当該

技術を自由に使用できる利益があることは明らかである。 

 

→ （以上の点を勘案すると）少なくとも明文の規定によって訂正承諾が義務付けら

れていない限り、通常実施権者には訂正を承諾しない（つまり、その結果として特許

を無効に追い込む）という選択が許される、との考え方。 

 

 以上 


