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[知的財産法]

〔第１問〕（配点：５０）

Ｘ１とＸ２（以下，併せて「Ｘら」という。）は，使用されている貸コインロッカーに顧客が誤っ

て硬貨を入れないようにする装置を共同で開発し，その発明について共同で特許出願し，特許権と

しての登録を得た（以下，この登録された特許を「本件特許」という。）。本件特許の特許請求の範

囲は，「鍵を抜き取った状態において硬貨の投入行為を妨げる手段を設けたことを特徴とする貸ロ

ッカーの硬貨誤投入防止装置」という文言からなる。本件特許の明細書の記載及び図面（以下「明

細書等」という。）には，鍵の抜き差しに伴って金属製の遮蔽板を回転させ，もって硬貨投入口の

開閉を行う旨の具体的な実施例が記載されているが，他には具体的な実施例の記載はない。同実施

例では，鍵が抜かれた状態では回転してきた金属製の遮蔽板が硬貨投入口を全体的に塞ぎ，硬貨が

入らない構成となっている。Ｚは，Ｘらから許諾を受けて本件特許権について通常実施権を有して

いる。

Ｙは，貸コインロッカーの製造販売をしているが，いずれの貸コインロッカーにも鍵が抜かれた

状態では硬貨が投入されないようにした装置が実装されている。その製品には製品Ａと製品Ｂの２

種類があり，製品Ａは本件特許の実施例とほぼ同じ構成を有しているが，遮蔽板は樹脂製であり，

回転するようにはなっておらず，遮蔽板が上下することにより硬貨投入口を開閉する構成となって

いる。製品Ｂは，遮蔽板を使うことはなく，鍵が抜かれた状態で硬貨を投入しようとすると警告音

が鳴るように構成されている。なお，かかる製品Ｂの構成は，本件特許の実施例を含む明細書等を

読んだだけでは，当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が容易に

想到し得ないものである。

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えなさい。

〔設 問〕

１．Ｘらは，Ｙに対して，本件特許権に基づき，製品Ａと製品Ｂの製造販売の差止め及び損害賠

償を求める訴訟を共同で提起した。Ｘらの請求に対するＹの考えられる反論とその妥当性に

ついて論じなさい。

２．

⑴ Ｙは，前記訴訟が提起された後，本件特許に対する無効審判を請求した。Ｘらはこれを争っ

たが，同時に特許請求の範囲を減縮すれば無効理由がなくなるので，これを減縮したいと

考えた。Ｘらは，当該無効審判において，どのような手続をとればよいか論じなさい。ま

た，同様の無効理由についてＹが前記訴訟において特許法第１０４条の３の抗弁を主張し

ている場合，Ｘらはどのように対抗できるかについて論じなさい。

⑵ ⑴の無効審判請求について，仮に特許庁が本件特許を無効とする旨の審決を行ったとして，

この審決に対してＸ１のみが単独で審決取消訴訟を提起する場合の問題点について論じな

さい。

３．前記訴訟において，Ｙの製品が本件特許を侵害したとして，Ｘらの差止請求及び損害賠償請

求が認められ，その判決が確定したため，Ｙは侵害行為を中止し，Ｘらに対して損害賠償を

行った。その後，Ｙが請求した無効審判により，本件特許を無効とする旨の審決が確定した。

この場合，Ｙは，Ｘらに対して支払った損害賠償金を取り戻せるか否かについて論じなさい。

また差止めの効力について論じなさい。


