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第 1 問 

設問１ 

１、X らの請求 

 X らは、Y に対して、本件特許権に基づき製品 A、製品 B の製造販売の差止め(特許法(以下、法令名

略)100 条 1 項)及び損害賠償(民法 709 条)を請求する。 

 X らは、本件特許権の特許権者である。X らは、製品 A 及び製品 B が、本件特許の「技術的範囲」(70

条 1 項)に属し、それの製造販売が特許権を侵害する(68 条、2 条 3 項 1 号)と主張する。 

２、Y の反論 

 Y は、製品 A と製品 B が本件特許の「技術的範囲内」にないと反論する。Y は、製品 A と製品 B の製

造販売が本件特許権を侵害しない以上、X らの請求はいずれも認められないと反論する。 

(1)、技術的範囲について 

 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」というものである。ここの「投入行為を妨げる手段」

とは、抽象的に目的のみが記載されている。したがって、この部分は、機能的クレームである。 

 機能的クレームにおける特許の「技術的範囲」は、本件特許の明細書等に記載された具体的実施例に限

られる。なぜならば、技術的範囲は権利の範囲を確定されるものであり、明確性が要求されるからであ

る。 

 そうすると、本件特許の「技術的範囲」は、金属製の遮蔽板を回転させ、硬貨投入口の開閉を行うとい

うものに限られる。 

(2)、製品 A 

 製品 A は、遮蔽板が樹脂製であり、回転するようにはなっていない。製品 A は、遮蔽板が上下するこ

とにより硬貨投入口を開閉する。 

 製品 A は、遮蔽板が「金属製」ではない。また、遮蔽板は「回転させ」るものではない。そうすると、

製品 A は、本件特許の「技術的範囲内」にない。 

(3)、製品 B 

 製品 B は、遮蔽板を使うことなく、警告音が鳴るように構成されている。これは、本件特許のような

物理的障害でなく、心理的障害を利用したものである。したがって、製品 B は、本件特許の「技術的範

囲内」にない。 

 以上より、製品 A 及び製品 B は、本件特許権を侵害しない。 

３、Y の反論の妥当性 

 Y の反論の通り、Y の反論が妥当であるかは、製品 A と製品 B が本件特許の「技術的範囲内」にある

かどうかにより判断される。 

 機能的クレームにおける特許発明の「技術的範囲」は、特許請求の範囲及び明細書の具体的実施例を参

照して決定される。明細書に記載された具体的実施例のみならず、その記載から当業者が容易に想到し
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うるものも「技術的範囲」に含まれる。なぜならば、具体例という一例のみをもって技術的範囲を決すれ

ば、技術改善により特許権者が特許権を一切主張できなくなることになり不当であるからである。 

 本件特許の特許請求の範囲は、「鍵を……装置」である。このうち、「硬貨の投入行為を妨げる手段」は、

目的のみを記載したものであるから、機能的クレームである。そして、本件特許の明細書等には、「鍵の

……開閉を行う」というものである。そうすると、本件特許の「技術的範囲」は、金属板の遮蔽板を回転

させ投入口の開閉を行う装置とこれに類する当業者が容易に想到できる装置となる。 

(1)、製品 A 

 製品 A は、本件特許と樹脂製の遮蔽板を用いる点、遮蔽板が上下するという点で異なる。しかし、樹

脂製の遮蔽板であっても、材質が違うのみで物理的遮蔽という遮蔽板たる役割は変わらない。また、上下

移動は、回転移動という動作により遮蔽するという点で異ならない。そうすると、製品 A は、これに類

する当業者が容易に想到できる装置といえる。 

 以上より、製品 A は、本件特許の「技術的範囲内」にある。 

(2)、製品 B 

 製品 B は、本件特許と、警告音が鳴るように構成されている点で異なる。 

 確かに、製品 B も本件特許と同様に硬貨誤投入防止という目的は同一である。しかし、製品 B は、本

件特許と異なり、警告音という非物理的な心理的障害を利用している。これは、明細書等を読んだだけで

じゃ当業者が容易に想到しえないものである。 

 したがって、製品 B は、これに類する当業者が容易に想到できる装置ではない。 

 以上より、製品 B は、本件特許の「技術的範囲内」にない。 

 よって、Y の反論は、製品 A について不当であり、製品 B について妥当である。 

設問２(1) 

１、無効審判中 

(1)、本件特許無効審判が Y により請求されているので、126 条 2 項により、訂正審判請求はできない。

X らは、134 条の 2 に基づき、訂正請求をすべきである。 

(2)、訂正請求の要件は、①目的限定(134 条の 2 第 1 項)、②新規事項の追加禁止(134 条の 2 第 9 項、126

条 5 項)、③特許請求の範囲を拡張変更しないものであること(134 条の 2 第 9 項、126 条 6 項)、④独立

特許要件(134 条の 2 第 9 項、126 条 7 項)である。 

 X らは、これらの要件を満たした訂正の請求書を、特許庁長官に提出する(134 条の 2 第 9 項、131 条

1 項)。その際の請求書には、131 条 1 項各号の事項が記載されていなければならない。 

 第 3 号については、特許請求の範囲を減縮する旨及び無効理由の排除を理由とする旨を記載すればよ

い。 

２、104 条の 3 の抗弁 

(1)、X らは、Y の抗弁に対して、訂正の再抗弁を主張し対抗することが考えられる。 

(2)、訂正の再抗弁の要件は、①訂正審判請求又は訂正請求を行っていること、②無効理由が解消される

こと、③訂正後も対象製品が技術的範囲内に属することである。 

 ①については、上述の手続と同様に、訂正要件を満たした訂正の請求書を特許庁長官に提出する(131

条 1 項)。 

 ②は、特許請求の範囲を減縮すれば無効理由がなくなるため、満たされる。  



 

 

 ③は、製品 A 及び製品 B が本件特許訂正後も「技術的範囲内」に属することを証明すればよい。 

設問２(2) 

 X1 は、本件特許無効審決の取消訴訟を提起する。本件特許は、X1 と X2 の共有(73 条 1 項)に属する。

そうすると、この取消訴訟が固有必要的共同訴訟(民事訴訟法 40 条 1 項)となり、X1 のみの訴訟が原告適

格の欠如により却下とならないか。これが問題点である。 

 共有者全員が審決取消訴訟の当事者にならないとすると、共有者全員の協力を得られなかった権利者

が権利を失うことになり、不当である。また、審決取消訴訟に共有者の一人が勝訴すれば、その判決は第

三者効(行訴法 32 条 1 項)を有するため、合一確定に欠けるところはない。審決取消訴訟は、拒絶審決取

消訴訟と権利の成立の場面とは異なる。それ故、訴訟結果のいかんによって共有者とされる者の権利状

態に差が出るわけではない。 

 そうすると、特許無効審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟ではない。 

 本件特許無効審決の取消訴訟は、固有必要的共同訴訟ではない。よって、X1 のみが取消訴訟を提起し

たとしても、原告適格に欠けるところはない。 

 以上より、X1 のみでこの取消訴訟を提起することができる。 

設問３ 

１、損害賠償を取り戻せるか 

 Xらの損害賠償請求訴訟が確定した。その後、本件特許は無効審決の確定により無効(125条)となった。

Y は、X らに対して不当利得返還請求訴訟を提起し、損害賠償金を取り戻せるか。 

 判決確定後に特許が無効となった場合、104 条の 4 の抗弁が適用される。 

 X らの訴訟は、「特許権」の「侵害」に「係る訴訟」に該当する。そして、本件特許について、無効(104

条の 4 第 1 号)「審決が確定」した。 

 104 条の 4 は、一度確定した訴訟の蒸し返しを防止する趣旨にあるのだから、「再審の訴え」には、損

害賠償についての不当利得返還請求の訴えも含む。 

 Y らの不当利得返還請求の訴えは、「再審の訴え」に該当する。 

 以上より、Y は、この訴訟において、X らの特許権が無効であることを主張できない。 

 よって、Y は X らに対して支払った損害賠償金を取り戻せない。 

２、差止めの効力 

 X らの差止請求訴訟が確定すると、Y は製品 AB の製造販売が差し止められる。 

 特許権が無効となれば、遡及的に特許権が存在しなかったことになる。特許権が無効となった後は、差

止め対象行為を行ったとしても特許権侵害とはならない。104 条の 4 が防止する蒸し返しと異なり、差

止め対象行為は新たに訴訟後に行われる。それ故、104 条の 4 は適用されない。そうすると、差止めの効

力は、特許権が無効となった後はなくなる。 

本件特許権が無効となった後、X らの訴訟による差止めの効力は、存在しなくなる。 

第２問 

設問１ 

１、X の主張 

 X は、Y に対して、小説 c、題号 c、ブックカバーc の複製・頒布が以下の著作権及び所作者人格権を侵

害すると主張する。X は Y に対して、これらの行為の差止め請求(著作権法(以下、法令名略)112 条 1 項)



 

 

及び損害賠償請求(民法 709 条)をする。 

(1)、小説 c 

 小説 b は、「小説」という「言語の著作物」(10 条 1 項)である。 

(ｱ)、小説 c の作成は、小説 b に依拠し、小説 b のサクセスストーリーという表現上の本質的な特徴の同

一性を維持しつつ、主人公が競り負けるという具体的表現の変更を加え Y の新たな思想または感情を創

作的に表現することにより、これに接する者が小説 b の表現上の本質的な特徴を直接感得することので

きる別の著作物を創作する行為である。 

 したがって、小説 c の作成は、小説 b の「翻案」(27 条)となる。したがって、小説 c の作成により、Y

は X の翻案権を侵害している。 

(ｲ)、小説 c は、小説 b の二次的著作物(2 条 1 項 11 号)である。したがって、小説 c を複製することは、

X の複製権(28 条、21 条)を侵害する。また、小説 c を頒布することは、「譲渡により公衆に提供する」(28

条、26 条の 2 第 1 項)ことに該当する。したがって、小説 c の頒布は、X の譲渡権を侵害する。 

(ｳ)、Y は、小説 c を譲渡する際、X の氏名を表示していない。したがって、Y の行為は、X の氏名表示権

(19 条 1 項後段)を侵害する。 

 また、Y は、小説 b のストーリーを、主人公が競り負けるという非サクセスストーリーに「改変」(20

条 1 項)している。したがって、Y の行為は、X の同一性保持権(20 条 1 項)を侵害する。 

(2)、題号 c 

 題号 b は、「竜巻のごとく……日々」という独自的な表現がされる。それ故、題号 b には思想または感

情が表現されている。したがって、題号 b は、「言語の著作物」である。 

(ｱ)、題号 c の作成は、題号 b に依拠し、題号 b の「風のごとく」や「疾走」、「日々」といった表現上の

本質的な特徴の同一性を維持しつつ、「つむじ」などの表現に変更を加えて新たな思想または感情を創作

的に表現することにより、これに接する者が題号 b の表現上の本質的な特徴を直接感得することのでき

る別の著作物を創作する行為である。 

 したがって、題号 c の作成は、題号 b の「翻案」となる。したがって、題号 c の作成により、Y は X の

翻案権を侵害する。 

(ｲ)、題号 c は、題号 b の二次的著作物である。したがって、題号 c の複製は X の複製権を侵害する。ま

た、題号 c を小説 c により頒布することは、「譲渡により公衆に提供する」ことに該当する。したがって、

題号 c の頒布は、X の譲渡権を侵害する。 

(ｳ)、Y は、小説 c の場合と同様に、題号 c の譲渡により X の氏名表示権を侵害する。また、題号 c の作

成は題号 b の「改変」に当たるため、X の同一性保持権を侵害する。 

(3)、ブックカバーc 

 ブックカバーb は、青と白を基調とし、縞模様、金色の題号の渦巻きなど独創的な表現がされている。

そうすると、ブックカバーb は、X の思想または感情が創作的に表現されている。ブックカバーb は、「美

術の著作物」(10 条 1 項 4 号)に該当する。 

(ｱ)、ブックカバーc の作成は、ブックカバーb に依拠し、縞模様や渦巻きという表現上の本質的な特徴の

同一性を維持しつつ、題号の色を灰色にするなどの表現の変更を加えて、新たな思想または感情を創作

的に表現することにより、これに接する者がブックカバーb の表現上の本質的な特徴を直接感得すること

のできる別の著作物を創作する行為である。 



 

 

 したがって、ブックカバーc の作成は、「翻案」にあたる。Y の行為は、X の翻案権を侵害する。 

(ｲ)、ブックカバーc は、ブックカバーb の二次的著作物に当たる。ブックカバーc の複製は X の複製権を

侵害し、ブックカバーc の頒布は「譲渡により公衆に提供する」ことに当たり、X の譲渡権を侵害する。 

(ｳ)、ブックカバーc も上述と同様に、その譲渡は X の氏名表示権を侵害し、その作成は X の同一性保持

権を侵害する。 

 以上が X の主張である。 

２、Y の反論 

(1)、小説 c 

 小説 b は、小説 a を日本語に翻訳したものである。 

二次的著作物の著作者が有する権利の範囲は、二次的著作物に新たに付加された創作的表現に関する

部分に限られるというべきである。 

X は、小説 a の英語表現で分かりにくい部分や場面設定について独特の意訳を施した。しかし、それ

以外の部分は、直訳であり X の創作性はない。そうすると、小説 a の二次的著作物たる小説 b について

X が有する権利の範囲は、意訳部分に限られる。   

Y は意訳部分を使用していない。それ故、小説 c の作成、複製、譲渡は、X の権利を侵害していない。 

(2)、題号 c 

 題号 b は短い言葉にすぎず、思想または感情を創作的に表現したものとは言えない。題号 b は著作物

に該当しない。それ故、題号 b について、X は権利を有しない。 

(3)、ブックカバーc 

 ブックカバーb は大量生産品である。それ故、ブックカバーb は応用美術である。ブックカバーb は、

著作物に該当しない。それ故、ブックカバーb について、X は権利を有しない。 

 以上より、X の請求はいずれも認められない。 

３、妥当性 

(1)、小説 c 

 小説 c は、「小説」という「言語の著作物」である。 

 著作権法は、著作者の創作性を保護するものである。そうすると、二次的著作物の著作者は、原著作物

に新たに付加した創作性にのみ権利が認められる。 

 小説 b は、小説 a を翻訳した、二次的著作物である。小説 b について X が有する権利の範囲は、X が

独自に意訳を施した部分に限られる。Y が小説 c を作成する際、X が創意工夫を凝らした日本語の表現は

使用していない。そうすると、Y は、X の意訳部分を使用していない。小説 c の作成は、A の翻案権を侵

害するとしても、X の翻案権を侵害することにはならない。 

 複製権、譲渡権、氏名表示権、同一性保持権についても同様である。 

(2)、題号 c 

 「言語の著作物」は、思想または感情を創作的に表現されたものでなければならない。題号などの短い

文字列は、それ自体が独創性あふれるものでなければ創作的表現とは言えず、「言語の著作物」に該当し

ない。 

 題号 b は、題号 a の「Days……tornado」を直訳したものに過ぎない。これについて、X が独自の表現

を凝らしたということもない。そうすると、題号 b に独創性はなく、創作的表現ということはできない。 



 

 

 したがって、題号 b は、「言語の著作物」に該当しない。 

 題号 b について、X は著作権法上の権利を有しない。 

(3)、ブックカバーc 

 応用美術は、著作権法と意匠法の抵触が問題となる。もっとも、両法は目的を異にしており、一方が一

方を排除するなどの規定もない。そうすると、応用美術であっても、その物に創作性があると認められれ

ば、「美術の著作物」として著作権法上の保護が与えられる。 

 ブックカバーb は、小説 b 頒布のために大量生産された。また、ブックカバーb は小説 b の大きさとい

う制約の中作成されている。したがって、ブックカバーb は、応用美術である。 

 ブックカバーb は、青と白を基調とする、吹き抜けるような縞模様、金色の題号の渦巻きなど、小説 b

の内容を想起させるような独創的表現がなされている。そうすると、ブックカバーb には美的表現があ

り、創作性が認められる。したがって、ブックカバーb は、「美術の著作物」である。 

 X 主張の通り、ブックカバーc の作成は X の翻案権を侵害し、複製・頒布は複製権、譲渡権を侵害す

る。また、Y の頒布は X の氏名表示権を侵害し、ブックカバーc 作成は同一性保持権を侵害する。 

４、結論 

 以上より、ブックカバーc のみ、X の差止請求及び損害賠償請求が認められることになる。ブックカバ

ーc のみ X の主張が妥当であり、残りは Y の反論が妥当である。 

設問２ 

１、Z１に対する請求 

 X は、「言語の著作物」たる小説 b の著作権者である。X は、Z1 に対して、複製権侵害を理由に、Z1

の小説 b の電子ファイル化の差止請求及び損害賠償請求をする。 

(1)、X の主張 

 「複製」は、2 条 1 項 15 号に規定される。複製過程に複数人が関与する場合、それに関して枢要な行

為をする者が「複製」の主体となる。これの判断は、著作物の性質及び複製過程の性質を考慮する。 

 小説 b は小型であり、Z1 への送付が簡易である。また、小説 b の電子化は、利用者の購入、申込み、

送付、Z1 のスキャナー読み込みである。小説 b は容易に複製できるものであり、電子ファイル化は読み

込みことが最も重要な行為である。そうすると、スキャナーを管理する Z1 が、複製における枢要な行為

をしている。 

 よって、Z1 は、小説 b を「複製」している。 

 Z1 の行為は X の複製権を侵害しており、それにより X には損害が生じている。 

 以上より、X の請求は認められるべきである。 

(2)、Z1 の反論 

 Z1 は、自らの行為が「複製」に該当しないと反論する。小説 b の複製主体は小説 b を選ぶ利用者にあ

ると主張する。 

(3)、妥当性 

 「複製」の主体は、複製過程等を検討し、枢要な行為を行っている者とすべきである。 

確かに、小説 b を電子ファイル化しようと考えるのは利用者であり、Z1 は依頼がなければ読み込みを

しない。しかし、Z1 の読み込みがなければ、電子ファイル化が行われることはなく、利用者も電子ファ

イル化された小説 b を読めない。そして、小説 b は小型であり、送付は容易である。 



 

 

 そうすると、小説 b 電子ファイル化の枢要な行為をしているのは、Z1 である。したがって、Z1 は、小

説 b を「複製」している。 

 よって、Z1 は X の複製権を侵害し、それにより損害を生じさせている。 

 以上より、Z1 の反論は不当であり、X の主張が妥当である。 

２、Z2 に対する請求 

(1)、X の請求 

 X は、Z2 の小説 b の貸し出し及び利用者に電子ファイル化させる行為の差止め及び損害賠償を請求す

る。 

(ｱ)、貸与権侵害 

 「貸与」は、2 条 8 項に規定される。Z2 は、小説 b を利用者に対して貸し出している。Z2 の店舗の利

用者は、不特定多数人である。そうすると、Z2 は、小説 b を利用者に対して「貸与により公衆に提供」

(26 条の 3)している。 

 よって、Z2 は、X の貸与権(26 条の 3)を侵害している。これにより、X には、損害が生じている。 

(ｲ)、複製権侵害 

 「複製」の主体は、上述の通り、複製における枢要な行為をしているものである。 

 確かに、小説 b を選択し、電子ファイル化させているのは、店舗利用者である。しかし、スキャナー等

必要な機材を用意しているのは、Z2 である。そうすると、複製の枢要な行為をしているのは、Z2 といえ

る。 

 したがって、Z2 は、X の複製権を侵害している。これにより、X には損害が生じている。 

 よって、X の請求は認められるべきである。 

(2)、Z2 の反論 

(ｱ)、貸与権 

 Z2 は利用者に店舗外への持ち出しを禁止している。したがって、利用者に小説 b の占有を移しておら

ず、「貸与」をしていない。よって、Z2 の貸し出しは、貸与権を侵害しない。 

(ｲ)、複製権 

 小説 b の選択、電子ファイル化はすべて利用者が行っていることであり、Z2 はその機会を提供してい

るに過ぎない。Z2 は複製における電子ファイル化という枢要な行為をしていない。 

 しがって、Z2 は「複製」しておらず、Z2 の行為は複製権を侵害しない。 

(3)、妥当性 

(ｱ)、貸与権 

 「貸与」は、2 条 8 項に規定される。これに照らせば、「貸与」とは、貸出人の占有下を離れ、借りる

者の占有下に当該著作物を移転させる行為をいう。 

 Z2 は、利用者に対し、小説 b の店舗外への持ち出しを禁止している。Z2 の行うサービスは有償であ

る。そうすると、Z2 は、店舗内という支配下で、利用者に貸し出しの対価を受けた上で一時的利用を許

しているといえる。小説 b は Z2 の占有下を離れたということはできない。 

 したがって、Z2 の貸し出しは、「貸与」に該当しない。 

 よって、Z2 の行為は、X の貸与権を侵害しない。 

(ｲ)、複製権 



 

 

 「複製」の主体は、複製における枢要な行為をしている者である。 

 小説 b の複製過程は、Z2 による裁断、利用者の選定、Z2 による貸し出し、利用者による電子ファイル

化である。このうち、再製をしているのは、電子ファイル化である。そうすると、小説 b 複製における枢

要な行為は、電子ファイル化である。Z2 は、電子ファイル化に必要なスキャナーなどを提供し、複製の

機会を与えているに過ぎない。したがって、「複製」の主体は、Z2 ではなく、利用者である。 

 よって、Z2 の行為は、「複製」に当たらない。 

(ｳ)、請求について 

 以上より、Z2 の行為は、貸与権及び複製権を侵害しない。もっとも、利用者は、小説 b をスキャナー

で読み込み電子ファイル化することにより複製権を侵害する。Z2 がスキャナー等を用意する行為は、利

用者による複製権侵害を惹起するものである。したがって、Z2 は、X に対して損害賠償責任を負う。 

 よって、複製権侵害についての損害賠償に関する主張のみ X の主張に妥当性がある。その余は Z2 の主

張に妥当性がある。 

以上 

 



選択科目（知的財産法） 

［第１問］ 

第１．設問１  

１．X らの Y に対する請求 

 X らは、物についての特許である本件特許を有している。Y による製品 A 及び B の製造

販売による「業として（６８条）」の「実施」（同条、２条３項１号）している。製品 AB は

効果の誤投入を防止する装置が実装されており、本件特許権の技術的範囲（７０条１項）に

属する。よって、Y の行為は本件特許の侵害であるため、製品 AB の製造販売の差止（特許

法（以下省略）１００条１項）、損害賠償請求（民法７０９条）を請求する。 

２．Y の反論 

（１）本件特許は特許請求の技術的範囲が機能によって特定される、いわゆる機能的クレー

ムであり、特許請求の明確性要件（３６条６項２号）に反する無効理由（１２３条１項４号）

を有するため、X は特許権を行使することはできない（１０４条の３第１項）、と反論する。 

 このような機能的クレームについてその文言通りに解釈するとその機能を有する物すべ

てに特許権の効力が及んでしまうため妥当でない。したがって、特許請求の範囲のほか、明

細書及び図面を考慮し（７０条２項）、明細書に記載された実施例の範囲が特許請求の範囲

となる。本件では、本件特許の明細書等には本件特許の具体的な実施例が記載されているた

め、特許請求の範囲はこの範囲に限定される。よって、明確性に欠くところはなく、Y の反

論は妥当でない。 

（２）製品 B は本件特許の技術的範囲に含まれない、と反論する。 

 確かに、製品 B は明細書等に記載されたものとは別の構成を用いており、本件発明の明

細書等にはほかに具体的な実施例の記載はない。しかし、明細書にすべての実施例を完全に

記載することは当初から不可能であるため、特許権者保護のために、特許発明の技術的範囲

と均等な部分には特許権の効力を及ぼすべきであり、また技術的に均等な部分であれば特

許権の効力がおよぶことを当業者は予測すべきである。そこで、特許権の効力は特許請求の

範囲と均等な部分にも及ぶ。いかなる場合に均等であるといえるかについて、判例は５要件

を挙げているものの、少なくとも、異なる構成を用いることについて侵害行為時に当業者に

おいて容易に想到可能であることが必要である。本件において、製品 B の異なる構成は、

本件特許の実施例を含む明細書等を読んだだけでは、当業者が容易に想到できないもので

ある。よって、均等とは言えない。Y の反論は妥当である。 

第２．設問２ 

１．小問（１） 

（１）特許請求の範囲を厳粛するためには、特許査定がなされて補正（１７条の２）ができ

なくなった後では、訂正審判請求（１２６条１項）による必要がある。しかし、特許無効審

判が継続して以降は訂正審判請求をすることができないため（同条２項）、特許無効審判に

おいて、訂正の請求（１３４条の２第１項１号）をすることになる。 
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（２）無効の抗弁に対しては、訂正の再抗弁を主張できる。その要件は、①適法な訂正請求

がなされていること、②訂正によって無効理由が解消されること、③訂正後の特許請求の技

術的範囲に Y の製品 A 及び B が含まれていること、である。この要件を満たせば、X は訂

正を Y に対抗できる。 

２．小問（２） 

（１）無効審判に対する審決取消訴訟は共有者全員が提訴しなければ当事者適格が認めら

れない固有必要的共同訴訟であり、X１のみの単独提起では原告適格を欠き訴えが却下され

るのではないか、がここでの問題点である。 

（２）判例によれば、特許無効審判に対する審決取消訴訟の提起は通常共同訴訟であるため、

単独提訴可能であるとされている。 

 なぜならば、第１に、共有特許権に対する審判請求は共有者全員による請求が必要とされ

ているが（１３２条３項）、特許無効審判の確定により当該特許権は遡及的に無効になる（１

２５条）ため、審決取消訴訟の提起はそれを防止する保存行為（民法２５２条但書）である

こと、第２に、固有必要的共同訴訟とすると共有者の足並みがそろわない場合に特許が無効

になってしまい、特許権者の保護にかけること、第３に、通常共同訴訟としても取消判決に

は対世効（行訴法３２条）が認められており、合一確定の要請には反しないこと、が理由で

ある。 

第３．設問３ 

１．損害賠償金 

 Y らは本件特許の無効審決の確定により本件特許は遡及的に無効になり（１２５条）、X

らは損害賠償金を保持すべき「法律上の原因」を喪失したとして、不当利得（民法７０３条、

７０４条）に基づいて返還を請求する。 

 しかし、X による本件特許権を侵害したとする差し止め請求及び損害賠償請求は「特許権

…の侵害…に係る訴訟の終局判決」であり、その確定後に本件特許権を「無効にすべき旨の

審決」が確定しているため、Y による不当利得返還請求は「再審の訴え（…不当利得を目的

とする訴え）」に当たる。よって、Y は無効審決の確定を主張することはできない（１０４

条の４第１号）。 

 したがって、Y は損害賠償金を取り戻すことはできない。 

２．差止めの効力 

 １０４条の４の文言から差止めの効力を否定することについて制限しているとは言えな

い。また、無効審判が確定している以上、当該特許は本来自由に実施可能なはずであり、た

またま差止訴訟に敗訴していたからと言って差止めを受忍しなければならないとすること

は公平を欠く。よって、Y は本件差止めの効力を否定するために請求異議の訴えを提起する

ことができ、これは「再審の訴え」には当たらない。 

以上 

 



［第２問］ 

第１．設問１ X の Y に対する複製・頒布の差止（著作権法（以下省略）１１２条１項）、

損害賠償（民法７０９条） 

１．X の主張 

（１）まず、小説ｂは X が小説ａをもとに創意工夫を重ねて表現した「小説」（１０条１項

１号）の著作物（２条１項１号）である。次に、題号ｂもＸが考えた「言語の著作物」であ

る。さらに、ブックカバーｂはＸが独自にデザインしたもので「美術」（１０条１項４号）

の著作物である。小説ｂ、題号ｂおよびブックカバーｂはＸの創作的表現であるからＸが著

作者（２条１項２号）として著作権及び著作者人格権を有する（１７条１項）。 

（２）Ｙは小説ｃ、題号ｃおよびブックカバーｃの複製・頒布を行っている。 

ア まず、小説ｃは小説ｂの全体の構成、場面設定および物語展開の特色を残しつつ、主人

公が最後には挫折するように内容を改変していることから、表現の本質的同一性を維持し

つつ新たに創作されたものであるから、「翻案」（２条１項１１号）に当たる。また、題号ｃ

についても、同様である。さらに、ブックカバーｃについても色合い、構図及び文字の配置

などの特色が一見してわかるように残されながら改変が加えられているため「翻案」に当た

る。よって、小説ｃ、題号ｃおよびブックカバーｃ（小説ｃ等）はＸの翻案権（２７条）を

侵害する。 

イ 次に、小説ｃ等は小説ｂ、題号ｂおよびブックカバーｂを「翻案」した「二次的著作物」

（２条１項１１号）であり、Ｘは小説ｃ等についても複製権（２１条）、譲渡権（２６条の

２第１項）を有する（１１条、２８条）。よって、Ｙによる小説ｃ等の複製、頒布はＸの副

世間、譲渡権を侵害する。 

ウ さらに、小説ｃ等はＸの意に反する「改変」に当たるから、同一性保持権（２０条１項）

を侵害する。 

（３）したがって、ＸはＹに対して著作権、著作者人格権侵害を理由として差止め、損害賠

償請求する。 

２．Ｙの反論 

（１）小説ｃ 

 Ｙは、小説ｃは小説ｂのＸの創作的表現を利用していないため、小説ｂについてのＸの権

利を侵害しないと反論する。 

 二次的著作物の保護範囲について、著作権法は著作者の創作性に保護を与える趣旨であ

るから、二次的著作物の著作者の創作性の発揮されていない部分に著作権を認めるべきで

はない。そこで、二次的著作物の保護範囲は、二次的著作物の著作者の創作性の発揮されて

いる部分に限られると考える。 

 本件において、小説ｂは小説ａを日本語訳して「翻案」したものであり、小説ａの二次的

著作物である。小説ｂには小説ａを直訳した部分と創意工夫による表現の部分が含まれる。

直訳には創作的表現が認められないため、Ｘの小説ｂについての保護範囲は後者に限られ



る。他方、Ｙは小説ｂにおいてＸが創意工夫を凝らした日本語の表現は使用していないため、

Ｘの創作的表現を利用したとは言えない。よって、ＹはＸの翻案権、複製権、譲渡権を侵害

したとは言えない。Ｙの反論が妥当である。 

（２）題号ｃ 

 Ｙは、題号ｂはそもそも言語の著作物として保護すべき著作物性（２条１項１号）が認め

られないと反論する。 

 本件では題号ｂはＡの「Ｄａｙｓ ｏｆ …」の題号ａをほぼそのまま直訳したものと認

められる。文章としても非常に短く、このような英語の直訳は誰がやっても同じになると考

えられるため、Ｘに独占させるべきではない。 

 よって、題号ｂは言語の著作物には当たらず、Ｙの反論が妥当である。 

（３）ブックカバーｃ 

 Ｙは、ブックカバーｂは「美術工芸品」（２条２項）にも当たらず、このような実用品は

意匠法により保護されるべきものであり、「美術」の著作物には当たらないと反論する。 

 著作権法と意匠法による二重保護を防止するために、実用品が美術の著作物に当たると

いえるためには、純粋美術と同視できる程度の芸術性が認められる必要がある。 

 本件において、ブックカバーｂは青と白を基調とし、縞模様とともに、金色の題号が天に

上るように描かれたものであり、純粋美術と同視できる程度の芸術性が認められるといえ

る。よって、ブックカバーｂは「美術」の著作物に当たり、Ｙの反論は妥当でない。 

第２．設問２ 

１．小問（１） 

 ＸはＺ１による書籍の電子ファイル化はＸの小説ｂの複製権を侵害すると主張して差止

め、損害賠償を請求する。Ｚ１は、利用者の私的複製（３０条１項）の範囲内で、Ｚ１らは

その手足として行っているにすぎないと反論する。 

 同条の複製権制限の趣旨は、私的領域における複製は権利者に対する影響が少なく、また

規制を及ぼすことが困難であり、さらに利用者の私的領域における活動の自由を阻害しな

いためにやむを得ない、という点にある。本件において、Ｚ１らは不特定多数の購入者の依

頼に応じて、有償サービスの一環として小説ｂの電子ファイル化を行っており、特定の利用

者の私的複製についてその手足として行っているわけではなく、規模も大きいため私的複

製の趣旨が妥当しない。 

 よって、Ｚ１に３０条１項は適用されず、Ｚ１の反論は認められない。 

２．小問（２） 

 ＸのＺ２の小説ｂの裁断物の提供が貸与権侵害（２６条の３）、Ｚ２の利用者による電子

ファイル化が複製権侵害であると主張する。Ｚ２は複製を行っているのはＺ２ではなく利

用者であると反論する。 

（１）貸与権侵害について、「貸与」（２条８項）といえるためには使用権原の取得、すなわ

ち占有の移転が必要である。本件ではＺ２は店舗外への持ち出しを禁止したうえで小説ｂ



を貸し出しているのであるから、占有の移転がなく、「貸与」に当たらない。よって、Ｘの

主張は妥当でない。 

（２）複製権侵害について、Ｚ２は小説ｂを自ら購入して裁断し、それを読み込む専用スキ

ャナーを設置したうえで、小説ｂを貸し出して自らの店舗内で電子ファイル化させている

のであるから、利用者の電子ファイル化はＺ２の管理の下で行われている。他方で、Ｚ２は

上記の電子ファイルを利用者に取得させる有償のサービスを業として行い、対価を得てい

る。よって、規範的に見て、利用者による複製は、Ｚ２が行う複製といえる。よって、Ｚ２

の反論は妥当でない。 

以上 


