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＜特許法(1)＞ 

 
特許法と著作権法は、田村先生の分類によりますとインセンティヴ創設型に分類されて

います。今までの授業で扱った不競法とか商標法は、インセンティヴ支援型でしたね。イ

ンセンティブ支援型というのは、法律に関係なく現に市場に存在するインセンティヴを、

法律がバックアップして、その制度をよりみんなが使うようにしよう、あるいは使いやす

くしようというものです。たとえば、商品等表示について考えてみると、法律がなくとも

皆さんお店や商品に名前を付けて、お客さんの信用を得るために同じ名前で営業をしたり

商品の供給を行います。法律に関係なく商品等の表示を付するインセンティヴが存在して

いるのです。ただし、みんなが勝手に名前を付けるものだから、似た名前や同じ名前の営

業や商品が出てきて違いが分からなくなってしまい、せっかく得た信用が害されてしまう

ことがある。その場合だけ法律が助けましょうというのがインセンティヴ支援型の発想で

す。 
これに対してインセンティヴ創設型というのは、市場にインセンティヴがない、あるい

はとても小さい場合です。発明や著作物に関する場合だというふうに言われています。法

律が先手を打ってインセンティヴを作ってあげないと誰も発明しない。誰も著作物を創作

しない。あるいは非常に限られてしまう。その場合に法律がインセンティヴを作る。その

類型が特許法と著作権法です。 
どういうインセンティヴを付与するかというと、一定期間の排他権の付与です。排他的

に発明、あるいは著作物を利用できるという権利を法律が作ってあげるわけです。それが

インセンティヴ創設型の基本です。 
そこで、特許制度の意義を考えてみましょう。発明はテクノロジーに関わっていて、現

実的には相応の先行投資が必要になります。実験です、実験。実験をする必要があるので

す。実験するには実験設備も必要。なかなか大変です。お金がかかります。商標も選定の

ためにマーケティング調査等をすればお金がもちろんかかりますけれども、そのような手

間をかけずに気軽に決めている商標もたくさんあります。気軽にできる発明もたくさんあ

りますけれども、平均値を取ったら、やはり発明を創作するほうがお金がかかります。 
たとえば、もし特許制度がなくて、発明の物まねを誰でもやっていいということになる

とどうなるでしょうか。どうせまねされるのだったら、誰も最初の発明家にはなりません。

誰かがした発明をまねすればいい。みんな、誰かさんが発明してくれるのをじっと指をく

わえて待っていて、発明された瞬間にそれをまねすればいい。こういう状態を「発明に対

する過小投資」といいます。発明をすることについての投資が手控えられてしまうことが

「発明に対する過小投資」であって、教科書の 11ページに記述があります。誰も最初の発
明者にはなりたくないわけです。苦労するから。できた物をまねする方が全く楽です。特

許制度がないと、初めに発明する人が減ってしまう、というのが、特許制度がない場合の

悪い点の１つです。 
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それから、特許制度がない場合の不都合は、もう１つ考えられます。まねされる。最初

に発明するとまねされる。まねされないためには、最初に発明するのはいいのだけれども、

隠しておけばいい。ノウハウを隠しておけばまねされる恐れはない。あるいは、まねをす

るにしてもすごく大変、まねをする人もそれなりのコストがかかるということになります。

これが、過度に技術の秘匿化が行われるということの意味です。しかし、技術が公開され

ないと発展・進歩は遅れます。テクノロジーの発展というのは物まねの連続で発展してき

ているのです。まねをする。これが勉強の最初の１歩です。それで、皆さん勉強して頭が

よくなって、さらに技術が発展していくわけです。その最初のまね、まねをしなければ技

術は発展しない。でも、隠しておくとまねできません。あるいはまねするのが非常に大変

になる。結局、まねを自由にしておくと技術の秘匿化が進む結果、技術の進歩が滞ってし

まう、ということが特許制度がなかった場合の２番目の悪い点です。 
そこで、これらの不都合をなくすために、物まねを禁止することにします。それが排他

権の設定です。特許発明について排他権を設定します。期間は、後で説明しますが 20年間
です。期限付きです。ですから、ファーストランナーはこの排他権の期間のうちに先行投

資を回収しなさいということです。先行投資を回収する機会を与えるのです。100万円かけ
ないと発明ができない、でも、セカンドランナーだと 10万円で済む。だったら 100万円投
資する人はいません。まねをすれば 10万円で済むのだから、100万円投資する人はいない。
でも、それじゃあ誰か最初に出るのだ、誰が最初のファーストランナーになるのだ、とい

うことになってなかなか事態が動かないのです。それを防止するために、100万円かけよう
というインセンティヴを、排他権を与えることによって高めているのが特許制度です。20
年間は物まね禁止です。セカンドランナーは 20年後から走りだす。だったら先に走る気に
もなります。これが特許制度の意義です。20年間の排他権。最長 20年間あるうち、その間
に投資した 100万円を回収してくださいというのが特許制度です。 
ただし、特許制度がなくても発明が全くされないわけではありません。実際、特許を取

っていない発明も世の中にはたくさんあります。それは、市場先行の利益があるからです。

不競法 2 条 1 項３号のところで教わったと思いますが、まねをすればいいと言っても、ま
ねをするにはやはり時間がかかります。１週間か３カ月か３年か分からないですけれども、

一定の時間はかかります。だから、セカンドランナーが追いついてくるまでは、ある程度

市場の利益を独占して吸い上げることができるのです。また、いわゆる評判、これは商標

に関してより重要ですが、これが発明のインセンティヴにもなり得ないことはありません。 
それから、特許権は、将来、発明が少なくなることを慮って付与されるもので、現時点

のことを考えれば、発明は広く利用自由、つまり物まねは自由とした方が技術そのものは

進歩します。特許発明を保護すると先行投資回収の機会はできますけれども、技術の進歩

は 20年間遅れるわけです。だからバランスが大事だということです。先行投資回収のこと
だけ考えれば、権利の存続期間は 20 年である必要はありません。50 年だって 100 年だっ
て永久権だってかまわないのです。でも、セカンドランナー、あるいはまねする人、技術
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をさらに発展・進歩させる人がいて、世の中全体の技術が発展していくので、セカンドラ

ンナーというのは決して悪者ではありません。むしろ、育てていかなくてはいけない。だ

から、やはりセカンドランナーへの配慮とのバランスが大事だということです。 
そこで発明についての要件を決めました。新規性、進歩性、この要件をクリアしている

発明だけが特許権を受けることができます。もちろん、あらゆる情報ではなく、技術に関

わるものであるということも要件に入っています。で、さっきも言いましたが、権利の存

続期間を区切っています。妥協です。妥協というか、セカンドランナーとファーストラン

ナー両方の顔を立てるといいますか、バランスを図る、それが存続期間の限定の意味です。

ファーストランナーだけ守るのだったら永久権の方がいい。あるいはセカンドランナーだ

け守るのだったらそもそも特許権はない方がいい。バランスです。それから、バランスを

取るためのものとして、「裁定の許諾制度」というのがありますが、これはまた別途ご説明

します。 
以上が特許制度の意義です。先行投資回収の期間を法律が保障する制度です。 
それでは、具体的にどんな発明に特許が与えられているかというと、ジンギスカンの鍋

も特許の対象になります。図は公開特許公報というものです。これには、発明の名称とし

て、調理具という名前が付いています。図の１枚目、あるいは４ページ目の横から見た図

とか、お肉が載っている図とか、この辺を見れば立体的に分かると思います。５ページ目

には、従来のジンギスカン鍋が載っています。公開特許公報には皆さんが発明を知るのに

必要な情報が全部含まれています。例えば出願の日であるとか、出願している人は誰であ

るか、あるいは権利者が誰であるか、です。それから、発明の絵が描いてあって、発明の

説明が書いてあります。これはどうも通常のジンギスカン鍋とは違って、クレーター状の

隆起があるみたいです。ここにお肉が乗ることで効率的に熱が伝わって、おいしいお肉が

焼けると、こういう発明のようです。 
図の２ページ目、ちょっと小さいですけれども上に(２)と書いてあるページに、特許請求

の範囲というのがあります。ここに書いてあるのが発明の内容です。図面に特許が与えら

れているわけではなく、あくまでも特許の対象はアイデアなので、アイデアを文字で記載

した内容に特許が与えられます。ここでは、中央部が高く形成され、中央部が高く形成さ

れというのは真ん中が盛り上がっているということですが、周縁部に油溜部、恐らく油が

溜まる部分、つまりジンギスカン鍋の周囲に溝が形成された調理具本体です。周囲の溝に

何かジンだれが溜まって、野菜にたれが付いておいしく食べられるなんて説明された覚え

がありますが・・・そういう器具本体に隆起させたクレーター状の複数の支持穴が複数配

置された調理具だそうです。どういう効果があるかというのは、図の３ページ目の右側に

ある｢発明の効果｣という欄に書いてあります。この公開特許公報に書かれた発明は、まだ

権利にはなっていませんけれども、これが審査を通ると特許権が発生するということにな

ります。 
続いて、レジュメ５３ページのⅡ、｢特許が認められるための要件｣というところに入っ
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ていきます。教科書の 189ページを開けてください。こちらにフローチャートがあります。
特許というのは商標と同じように、発明しただけでは権利をもらうことができません。出

願して審査を受けるという手続きが必要です。これが手続きの流れ図です。その審査手続

きにおいて、特許が認められるための要件、特許要件が判断されます。特許要件をクリア

した発明だけが、特許権として成立します。 
特許が認められるための要件はたくさんあるのですけれども、この図でいくと中ごろの

｢実体審査(47)｣と書いてありますけれども、ここで特許要件が審査されます。別に、特許要
件を満たしていない発明は出願してはいけないというわけではないのです。出願するのは

自由。特許権を取れるかどうかは別問題です。 
具体的内容に入っていきます。特許として認められるための要件、特許要件と略して言

いますが、この特許要件は幾つかあります。商標でも幾つか要件がありました。特許要件

は法律上、どこに決められているかというと、特許法の 49条です。49条の各項に掲げられ
ているのが特許の要件です。大事なのは 29 条です。特許要件のうち、最も大事なのが 29
条。それから 29条の２、36条、39条、といった辺りが代表的な特許の要件です。 
まず、29 条にある、「発明である」ということと、「産業上の利用可能性」、それから 32
条に規定されている不特許事由について説明します。 
「発明である」こと、それから「産業上利用可能である」ことというのは、29 条１項柱
書きに書いてある要件です。29条１項の柱書きには、「産業上利用することができる発明を
した者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」とあり

ます。レジュメでは、53 ページに｢１ 発明であること｣、56 ページに｢２ 産業上の利用
可能性｣というふうに分けて書きましたけれども、これを一体として「産業上の利用可能性」

に含める分類の仕方もあります。つまり、発明であることという要件は独立の要件にしな

いで、「産業上の利用可能性」の方に含める考えもありますけれども、それは分類というか、

区分けの問題なので大した違いはありません。ここでは便宜上、分けて説明します。 
特許の要件の１つ目として、「発明」でなければいけません。発明の定義は２条１項です。

知的財産法は２条に定義規定があると思ってよいです。さて、２条１項です。発明とは、「自

然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。発明

についての定義規定を持っている国はマイノリティーで、日本以外にあまりありません。

アメリカは、発明についての条文上の定義はありません。欧州特許条約にもないと思いま

す。 
説明の便宜上、この要件を分解して、「自然法則の利用」と、「技術的思想」と、「高度な

創作」に分けて説明します。この発明の定義は、Josef Kohler（ヨセフ・コーラー）さんと
いう 20世紀最初のほうのドイツの人が本の中で定義したようなのです。コーラーさんの考
えのポイントというのは、自然法則自体とその利用というのを分けて、自然法則自体、万

有引力の法則とかですね、これには特許を認めない、というところにあります。自然法則

を利用した場合は、特許になる。自然法則自体とその利用は区別するべきだとコーラーさ
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んが言い出したわけです。 
コーラーさんの発想というのは、人はその創造したものについて当然権利を有する、と

いうものでした。町の金物屋さんに行って自転車の部品を買ってきた。タイヤとかスポー

クとかハンドルとかの部品を買ってきて組み立てる。組み立ててできた自転車は組み立て

た人のものです。それは単に部品について所有権があるからだという噂もありますけれど

も、コーラーさんのころはまだ、有体物と無体物の概念が完璧に分かれていなかったと言

われているので、コーラーさんは、組み立てた自転車が自分のものになるように、形のな

い発明というものも考え出した人が当然権利を有するというふうに考えたのです。逆にコ

ーラーさんは、創造したものでないものについては特許の対象にならないということが言

いたかったのです。コーラーさんが挙げている例としては、新規化合物とか微生物があり

ます。こういう物は見つけただけにすぎないから特許にならないというように、コーラー

さんの本には説明されてあったそうです。そして、コーラーさんの立場と私たちの立場が

変わらないところは、さっき言った万有引力の法則とか、エネルギー保存の法則、別名ダ

イエットの法則とも言いますけれども、そういう自然法則それ自体が特許の対象にならな

いというところです。でも、実はコーラーさんが特許にならないと言った新規の化合物、

あるいは微生物については、現在では基本的に、アメリカ、ヨーロッパ、どこでも特許の

対象になります。日本でも特許の対象になります。昔はならなかったのですけれども、今

は特許の対象になります。日本では 1975年改正より前は、新規の化合物については特許を
取ることができなかったのですけれども、現在は法改正して取れるようになりました。 
最近は、微生物の特許もいろいろ認められています。海に油が流れてしまったら困る。

オイルフェンスだとやはり波が高いときとかに油が流れていってしまったりしますけれど

も、特定の微生物を海域にまくと微生物が油を分解して汚染を防止する、そういう微生物

がいて、微生物も実は保護の対象になっています。微生物については、寄託制度というの

があります。微生物の特許が取りたい人は、微生物のサンプルを提出しなくてはいけない

のです。サンプルを預かってくれる所が筑波の方にあります。サンプルの提出について定

めている制度があって、それはもちろん微生物についての特許出願がされるのが前提です。

ですから、微生物に関しては特に法改正はなかったのですけれども、微生物の特許を今は

認めています。審査基準でも当然認めています。 
これはどういうことかというと、産業政策的な理由からです。新規の化合物とか微生物

を特許の対象にした方が、有用な化合物、あるいは有用な微生物がどんどん発明される、

あるいはどんどん発掘されるということに基づいています。インセンティヴ論というのは

自然権論に比べて産業政策的な発想に結び付きやすいので、インセンティヴを与える必要

があるものは、語弊がありますけれども、発明であろうとなかろうと特許の対象にする。

ちょっと乱暴な言い方ですけれども、これがインセンティヴ論です。インセンティヴを与

える必要がなければ与えない。放っておいた方が発明が促されるものについては、特許を

与える必要がないというのもまた、インセンティヴ論の裏ですけれども。 
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現在の日本では、特許について表立って自然権だという人はやはりいないと思います、

今のところ。著作権については、だいぶ自然権論の方が強いと思いますけれども、特許に

ついて正面から自然権だと言う人はかなりマイノリティーだと思います。特許については、

やはりインセンティヴ論が強いというか、ほとんどです。 
というのは、たとえば日本の特許法の例で言えば、自分が発明した物でも他人に権利を

取られることがあるのです。自然権論で言うと、自分が発明したもの、自分が創造したも

のには当然権利を有する。つまり、自分が発明した物であれば当然自分の手に入るという

のが自然権の帰結だと思いますけれども、現在の日本の特許法は、自分が発明した物であ

っても先使用の抗弁が成り立つ場合を除いて、事業の開始が他人の出願に遅れれば権利の

侵害になります。つまり、実施ができないということです。自分が発明した発明であって

も、他人から権利侵害と言われることがあるのです。もし自然権だったら、自分が独自に

創作したものについては他人の権利は及ばないはずです。実際、著作権は独自創作の著作

物については、他人の権利は及びません。著作権の場合は、たまたま偶然同じ著作物を創

造した場合は権利が併存することになります。 
特許はそうではないのです。先使用が成立しない限り、他人から権利行使をされること

があります。自分が独自にした発明であってもです。これが日本の特許法がインセンティ

ヴ論を背景にしていると解されている一番の根拠です。ただ、まったく人為的な関与がな

い自然の発見、アフリカのジャングルの奥地できれいな花を見つけたとか、あとは自然現

象の発見、例えばどうして虹が架かるかのというのを発見したことについては、さすがに

インセンティヴ論を取ったとしても特許の対象にするべきだという考えはなかなか出てこ

ないと思います。やはりこれはコーラー流の発想がどこか私たちの中にも流れていて、日

本の特許は主にインセンティヴ論で決められていますけれども、コーラーさんのような自

然権論の影響が全くないということはないということです。人間の手が何らかの形で関与

した物でないと、発明として認めづらいという部分があるのです。それは追ってこれから

説明します。ちょっとイメージ的な説明になるので、少しとらえにくいかもしれませんけ

れども。 
具体的内容に入っていきますけれども、「自然法則の利用」という要件があります。発明

であるというためには、自然法則を利用していなければいけない。自然法則と関わるもの

である必要があります。コーラーさんは自然法則とその利用というのを分けなければいけ

ないというふうにおっしゃっていたのですが、実際分けられるのかという問題はあります。 
よく例に出されるのが、レジュメ 54 ページにあるＤＤＴの例です。ＤＤＴというのは、
シラミを殺す殺虫剤です。塩素が入っているフェニール系の化合物ですけれども、非常に

高い殺虫能力がある。ただ、ＤＤＴを開発した人が｢殺虫効果があるということを発見しま

した｣とこう表現すると、「それは自然法則を単に発見しただけでしょう」、「ＤＤＴに殺虫

効果があるということを単に発見しただけでしょう」と言われてしまいます。ところが、｢Ｄ

ＤＴを殺虫剤として使います｣というふうに表現すると、｢あ、殺虫剤にＤＤＴを使うのだ｣
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と、ＤＤＴの殺虫効果を利用しているということになります。でもこれ、意味は同じでし

ょう。どう表現するかだけで特許の対象になるかどうかを決めていいものかどうかという

ことがあります。なので、自然法則の利用と自然法則の発見それ自体厳密に区分すること

はなかなか難しいです。 
ただ、分類が難しいからといって、化合物をどういうふうに使っていいかというところ

を全く考えていなければ、発明の利用が妨げられます。どういうふうに使っていいのか分

からない、それでは発明として十分とは言えない。なので、ＤＤＴに殺虫効果があること

を発見するのでもかまわないのですけれども、ある程度の用途がその発明から見えている

必要があります。ある程度、何に使っていけばいいのか見えている必要はある。そして、

むしろそれは、自然法則と関わるかどうかというところで議論を尽くすよりも、「産業上の

利用可能性」という要件で検討しようというのがここでの立場です。あまり分類すること

に力をかけてもしょうがありません。どうせ分類できないのですから。 
特許庁の実務では、ＤＤＴのような場合は、「ＤＤＴを利用した殺虫剤」というように記

載してくださいというふうに説明しています。特許庁には「審査基準」という特許庁の審

査官のマニュアルがあって、これを見ると特許庁の実務が分かります。これはインターネ

ットで公開されていて特許庁のホームページで見ることができます。特に、発明であるこ

ととか、産業上の利用の可能性という要件については、裁判例は少ないので、解釈の際に

特許庁の審査基準を参考にすることが非常に多いです。もちろん特許庁の審査基準という

のは日々バージョンアップされるというか、審査基準に書いてあることと反対のことが裁

判で認められたりすると、どんどん書き換えられていくので、その意味で裁判例を全く見

ていないというわけではなく、特許庁は裁判例を、むしろ真剣に研究しています。なので、

特許のことを詳しく知りたい人は、1回、審査基準を見てみるのもいいと思います。結構具
体的な例が挙がっているので分かりやすいと思います。 
さて、自然法則そのものと自然法則の利用を区別することが難しいと、先ほど言いまし

たけれども、じゃあどうしてこういう要件があるのだ、要件の意味はなんだということに

なります。それは自然法則に関係ない、あるいは自然法則に反する｢発明｣、これを排除す

るという意味です。 
具体的にどういう事例が問題であるのかというと、私鉄経営発明、あるいは最近話題の

ビジネスモデルの中の単純ビジネスモデルと言っておきましょうか、これは、自然科学上

の法則を利用していません。万有引力の法則も利用しなければ、エネルギー保存の法則も

利用していない。熱力学第二の法則も利用していない。私鉄経営発明というのは、私鉄の

沿線に住宅地や遊園地、デパートなどを建てることで相乗的な収益効果を狙うというもの

ですが、自然法則は関係なく、人の頭の中で決めた取り決めなのです。 
それから、自然法則に反する発明として永久機関があります。永久機関というのは、外

部からエネルギーを供給しなくても永久に動いていくというものです。分かりやすく言う

と、皆さん自転車に乗ると思うのですけれども、自転車のライト、あれは前輪の回転に合
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わせて発電機が回って、そこで電気が生じてってライトが点くようになっています。車輪

が回転することで発電ができるのです。その発電でモーターを動かして自転車を動かそう

という発想が永久機関です。モーターが付いている自転車は走ります。走るとタイヤのと

ころで発電がされる。その電気を使って、またモーターを動かすのです。そうすると１回

走りだしたモーター付き自転車というのは、永遠に走り続けられることになり、このモー

ターが永久機関ということになります。本当にこうなるのであれば、地球温暖化の問題も

すべて解決して非常にハッピーなのですけれども、残念ながらこれは嘘だということにな

っています。 
ただ、永久機関の発明というのは、今でも特許庁に年間 100 件ぐらい出願されるそうで
す。もちろん本人は永久機関だと思っていないのです。思っていないので出願されている。

そのたびにまたかと思って拒絶理由を打つそうですけれども、出願はされているようです。

その場合は、自然法則を利用していない、あるいは自然法則に反するとして、特許を拒絶

することになっています。「自然法則の利用」という要件が機能しています。 
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＜特許法(2)＞ 

 
自然法則の利用という要件の意義について、自然法則に関わりのない、あるいは自然法

則に反する発明を排除するというふうに言いましたけれども、ビジネスモデル発明につい

ては後で詳しく説明します。ただ、ここで少しだけ触れておきますと、レジュメの特許法

部分には書いてないですけれども、さっき商標のところでちらっと出てきたＰＯＳシステ

ムというのがあります。これは、コンビニなんかでバーコードでピッとやると、値段だけ

ではなくてどういう商品が、何時に、どういう人に買われたかと、そういうことまでデー

ターで残るシステムです。こうして消費者の好みを探求したり、あるいは時間によって商

品の陳列を変えていく、そういうのをＰＯＳシステムと言いますけれども、ＰＯＳシステ

ム自体には、特許がありません。もちろんバーコードリーダーとかコンピューターに関し

ては特許が取られる可能性はありますけれども、ＰＯＳシステム自体は特許が取れないと

言われます。ＰＯＳシステムも経営上の大発明ですけれども、特許のインセンティヴがな

くてもＰＯＳというシステムの｢発明｣がなされているわけです。あるいは保険なんていう

ものもあります。保険も経営上の発明で、実験のいらない発明で、特許の対象にはならな

いというふうに言われています。 
これらは、偉大な発明だと思うのですけれども、特許法の保護の前提である投資という

のが不要です。実験する必要がない、あるいは極めて小さいというふうに言い換えてもい

いかもしれません。だから、こういう頭の中だけでできる発明は、特許権の付与という形

で排他的な利用の機会を与えなくても、過小投資にはならないのです。頭の中だけででき

るから大したものじゃないというわけではなくて、偉大な発明だと思いますけれども、た

だ投資はいりません。 
逆に、むしろビジネス方法というのは排他権を認めた場合にビジネス全体の毒になって

しまう危険性が大です。非常に強過ぎる特許権ができる懸念というのが、いつも囁かれて

います。排他権というのは投資回収にはいいですけれども、一定の期間、セカンドランナ

ーを押さえる、セカンドランナーを出さないシステムなので弊害もあるのです。弊害の方

が大きくなってしまうということが、ビジネスモデル特許の中のビジネス自体の発明につ

いてはよく言われます。これがビジネスモデル発明の問題点なのです。そういう発明につ

いては、むしろ特許を認めない方がいい、特許を認めなくても過小投資になって発明がさ

れないわけではないのです。 
新しい発見はたくさん出てきます。市場の利益、あるいは市場先行の利益に任せておけ

るところはそれで十分です。特許制度がしゃしゃり出ると却ってやっかいなことになる。

その場合は積極的に特許の対象から外した方がいいということになります。これが「自然

法則の利用」の要件の存在意義で自然法則に関わりのないものを外しているのです。 
ただ外すといってもなかなか難しい問題があって、よく言われているのがレジュメ５４

ページ一番下の黒丸にあるコンピュータ・プログラム関連発明です。レジュメの５４ペー
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ジの下から 2番目の黒丸で、自然法則に関わり合いのない「発明」として、“コンピュータ
言語”と書いてありますけれども、コンピュータ言語というのはコンピュータというハー

ドウェアを動かすための約束事です。「０１０１」というコードを、どういうタイミングで、

どういう順番で伝えるかというコンピュータを動かすための、人間が決めた約束事です。

自然界が法則として昔から持っていたものではありません。ただ、そうは言っても、皆さ

ん、もはやコンピュータ・プログラムなしでは生活が成り立っていかない状態になってい

ます。この状態をどう考えるかという事が、コンピュータ・プログラム保護の問題です。

コンピュータ言語は自然法則を使用していないとしても、コンピュータ・プログラム自体

は、やはり自然法則を利用したものかどうかという形で問題となります。 
もう１つ、コンピュータ・プログラムに関しては著作権法との住み分けを少し考える必

要があります。昔、まだコンピュータ・プログラムというのが珍しかった時代はどういう

ふうに考えていたかというと、マイコン制御全自動洗濯機なんかを念頭に置いて、要する

に、昔からある洗濯機の一部にマイコン（マイクロコンピュータ）、正確に言うと中に入っ

ているコンピュータ・プログラムですけれども、これを利用したことで、さらに性能向上

させた、ということで議論がされていました。そのころは、コンピュータ・プログラム自

体は自然法則は利用していない。コンピュータ・プログラムは、人為的取り決めだから自

然法則は利用していない。いないとした上で、全自動洗濯機は、電気を使って、ぐるぐる

回して遠心力で洗濯をするものなので、発明全体としては自然法則を利用しているから、

一部について利用していなくてもいいのだという取り扱いをしていました。ところが、プ

ログラム自体とハードウェアとの関連がだんだん希薄になってきたのです。ハードウェア

は何でもいい、ハードウェアを選ばないプログラムが生まれてきたのですね。もちろん、

今、皆さんが通常プログラムと言っているものはハードウェアをほとんど選んでいなくて、

むしろ選んでいるのはＯＳだと思います。ですからハードウェアとの結び付きが現在では

希薄になってきていて、このマイコン制御全自動洗濯機パターンでは処理しきれなくなっ

てきました。 
もう１つ、特許制度は先行投資回収の機会を与える制度だと言いましたけれども、プロ

グラム作成にも莫大な投資が必要になってきたということがあります。多大な先行投資が

必要な場合は、やはり特許権による保護を求めたいということで、実際上の要請が高まっ

てきたということです。そこで 2002年の特許法改正で、プログラム自体が物の発明に含ま
れるように定義をし直しました。プログラムを発明の概念の中に入れたのです。２条３項

１号の実施行為の定義のところで、｢物(プログラムなどを含む)｣というふうに書いてありま
す。さらに、２条４項に「プログラム」の定義がされていて、特許法上の「プログラム等」

とは、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であって、プログラムに

準ずものをいう」とされています。電子計算機とはコンピュータのことです。この改正の

時点で、プログラムは人為的取り決めだから自然法則を利用していないということは本当

にそうかもしれないのですけれども、インセンティヴ付与の必要性併用性の方が高まった
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ということです。ただし、審査基準ではハードウェアの動作と関連させることを要求して

います。ですから、アルゴリズム自体は保護していないと言われています。プログラムは

ハードウェアを選ばないのですけれども、実際コンピュータの上でプログラムを走らせた

場合に、たとえばメモリーをどういうふうに使っているか、あるいはどのように表示する

かというハードウェアとの動作の関連を要求しています。そして、「物」として定義された

ので、ＣＤ－ＲＯＭなりＤＶＤなりに搭載して売る行為自体が実施となり、プログラムに

関する権利行使は非常に楽になった、というか、明確になったと言われています。 
もう１つ、プログラムは著作権法でも保護されます。著作権法では新規性、進歩性とい

う要件はいりません。創作性が必要だと言われていますが、創作性は主観的に他と異なる

程度でいいと言われています。だから特許と比べると、新規性は必要だけれども進歩性と

いう高度なものはいらない、ほかと異なっていれば十分と言えます。プログラム自体は、

表現されたその状態で著作権法による保護を受けることができますが、プログラムに反映

されているアルゴリズムというかアイデア自体というのは、著作権法では保護することが

できません。著作権法には、後に触れますが、表現を保護してアイデアを保護しないとい

う｢アイデア・表現二分論｣という考え方があります。なので、簡単に言えば著作権法上の

保護の範囲のほうが非常に狭いです。アイデアが同じだけれどもプログラムリスト、つま

りどのような順番で「０１」が書かれているかですね、これが違う物を作った場合、著作

権法に基づいて権利行使をすることはできません。著作権の保護の範囲外になってしまい

ます。プログラムリスト、あるいはプログラム言語を使ってどうプログラムされているか

ということは著作権法に任せておいて、そこに反映されているアイデア、フローチャート

みたいな感じで、「入力された情報をメモリーのこの部分に格納して、取りあえず保存して

おく。第２の入力があったらそれも保存しておく。保存しておいたやつをある演算にかけ

て処理をする。処理をした結果をまた保存しておく。保存した状態で入力があったらそれ

を画面に表示する。」というようなアイデアを抽出したものについては、これは特許で保護

するということになりました。もっぱらハードウェアとの動作を関連させることを要求す

るというのは、特許法３６条の記載要件の問題とも関連してきます。 
ビジネスモデル発明についての話に進みますが、当然ビジネスモデル発明についてもコ

ンピュータ・プログラム同様の問題があります。よく揶揄（やゆ）されて言われますけれ

ども、アメリカの方ではゴルフのパッティング方法というビジネスモデルに特許が成立し

たそうです。パターで転がして最後穴に入れるパッティングですけれども、もちろん普通

のグリップを握って打つというだけではなくて、確かグリップの握り方が特殊なのです。

利き手が右手の場合、左手で右手の手首あたりを持って、右手一本でやるような感じだっ

たと思います。だから新規性とか進歩性という要件はないわけではないのでしょう。この

パッティング方法が、アメリカで特許になったということで大騒ぎになったことがありま

すが、日本の現行の制度では無理です。 
駄目な例としては、レジュメの５５ページで、富山の薬売り発明なんていうのを挙げて
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いますけれども、これもビジネスモデルの一つです。私も子どものころは富山の薬売りの

箱がうちにあったことがありますけれども、富山の薬売り発明というのは、家に置いてお

く薬、置き薬に関するものです。箱の中に、たとえばおなかが痛くなったときに飲む薬と

か、熱が出たときに飲む薬とか、せきが止まらないときに飲む薬というのをある程度の量、

ストックしておくのです。その箱は富山の薬売りさんが持ってきてくれる。使った分だけ、

次の補充のときにお金を取られるのです。富山の薬売りさんはその箱がある家を１軒１軒

回っていって、箱の内容を見せてもらって、｢ああこの薬がないですね、いくらになります｣

とお金をもらってその分を補充していくのです。これは薬の売り方の発明になると思うの

ですけれども、これは明らかにどこにも自然法則を使っていません。薬を飲んだら治ると

いう意味では、自然法則を使っているかもしれないですけれども、薬売りとは関係ありま

せん。薬を売ることとは関係ない。ですから、駄目な例としてはよくこれが挙げられます。

ただし、ハードウェアを具体的に操作する過程を含めば自然法則を利用していると考えら

れて、部分的に特許になると言われています。 
実務的にはビジネスモデル発明は、プログラム発明の一類型に分類される場合がほとん

どです。つまりコンピュータを利用している場合がほとんどです。プログラムに関連して

いれば昔から特許になったのですが、ビジネスモデル発明については、昔は１割か２割し

か特許にならなかったそうです。しかし、今では５割近くまで特許率が上がっているそう

です。５割というのは、他の発明に比べて若干低いと思いますけれども、そんなに悪くな

い数字です。ただ、認められているビジネスモデル発明は、コンピュータを利用したプロ

グラム発明がほとんどであるというふうに言われています。 
主に事件として取り上げられているのは、アメリカのビジネスモデル発明です。アメリ

カは何でもありの国ですから。アメリカは発明の定義規定がないので、わりあい日本より

言葉尻で縛られるということがないようです。 
続いて、特許要件の「反復可能性」にいきます。反復可能性については、技術的思想か

どうかというふうに分類する人もいます。条文に従えば技術的思想かどうかということに

なるのでしょう。この要件の趣旨を考えてみると、反復可能性がないためにセカンドラン

ナーがまねのしようがないものというのは保護しても意味がないということです。これは、

レジュメに｢職人のコツ｣と書いてありますけれども、テクノロジーというよりはテクニッ

クというべきもので、テクニックは、やる人によってできるかどうか分からないから保護

しないのです。 
たとえばレジュメに、「フォークボール」と書いてあります。フォークボールを投げるピ

ッチャーは何人もいますけれども、指の長さとかピッチングフォーム、ピッチングフォー

ムというのはもちろん体格や筋力が違うことでいろいろ変わってきますけれども、それに

よってフォークボールの落ち方とか角度とか全然違います。なので、これを保護してもあ

まりセカンドランナーのためになりません。あいつみたいに指が長い、あるいは指がよく

開くからできるようになったのだ。あるいはそういう練習を積んで初めてできるようにな
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ったというのであれば、セカンドランナーは技術の公開により全然楽ができません。同じ

ような筋力を付けて、あるいは指が開くように訓練をして、そうすれば初めて同じような

フォークボールが投げられるかもしれませんが、それでも同じフォークボールは投げられ

ないでしょう。そういう問題があります。ですから、キャッチフレーズ的には、「テクノロ

ジーは保護するけれどもテクニックは保護しない」というふうに覚えていただければいい

と思うのですけれども、そういうものは保護しないということになります。 
反復可能性の問題としてよく挙げられるのが、レジュメにある植物関連発明です。裁判

例として｢桃の新品種 黄桃の育種増殖方法｣というのを挙げています。これは簡単に言う

と、オールドバイオテクノロジー、要するに品種交配です。私、桃大好きなんですけれど

も、桃を作るときにどういうふうに掛け合わせたら大きくて甘いおいしい桃ができるかと

いう発明なのです。この品種交配、つまり掛け合わせというのは、やはりなかなか難しい

のです。生物学的には掛け合わせやすい種類の生物と、掛け合わせが難しい種類の生物が

あるというふうによく言われるみたいですが、桃は掛け合わせが難しいらしいです。花粉

と幹を掛け合わせて実を成らせる方法ですが、これがなかなかうまくいかない。そこで、

特殊な方法、確か、木を枝のところで切って、挿し木みたいにするのです。そうして挿し

木して、挿し木した先の花粉を利用するような発明だったような気がします。単に隣に木

を植えておいただけでは掛け合わせがうまくいかないという事例についての発明なのです。

この発明は、そういういろいろな工夫をして初めて、目指す桃が何とか１％の確率ででき

るかどうかというものだったようです。その場合に反復可能性があるかどうかということ

が問題になったのですが、これは反復可能性ありというのが判決でした。私はこれを何か

のゼミで報告した覚えがありますが、判旨に賛成です。確率は低いけれども、低い確率で

確実にできるわけです。１％しかできないけれども、100 本あれば必ず１本はできるので、
再現可能性は低いけれどもあります。だったら反復可能性ありとして良いでしょう。実際

にこの発明が使われるかどうかというのはまた別の問題です。実用性は確かにあまりない

かもしれません。100本植えて１本しかおいしい桃が成らないのでは、やはり採算が取れな
いからです。でも、採算が取れるかどうかというのは、やってみないと分からないのです。

99 本成らなくても、１本成った木からものすごくおいしい桃が採れるかもしれない。その
桃が 100 万円で売れるかもしれないですから。それは分かりません。少なくとも審査の段
階では分からない。審査の段階で分からないのであれば特許を認めて、あとは市場に任せ

ようというのが解決になります。売れるかどうかというのは、特許庁が審査する必要はな

いのです。苦手なことをする必要はない。使われないのだったらそれはそれでかまわない。

確かに使われない発明に特許を与えても行政コストがかさむという問題点はないわけじゃ

ないですけれども、使われない発明であれば困る人もないでしょう。明確なプラスがない

というだけで、マイナスもほとんどないのですから、あとは市場の決定に任せておけばい

いのではないでしょうか。もし、100万円の価値がある桃の方法だったら、やはり保護する
べきです。１円の価値もないかどうか、100万円の価値があるかどうか、それはやってみな
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いと分からないことで、特許化の段階で分からないのにあれこれ思い悩んで、審査官が云々

うなって特許にするべきかどうかと悩んだりする必要はないと思うのです。特許にしてし

まった方がいいです。これが桃の事件です。これが反復可能性。昔読んだ本に、銀座のミ

キモトの元となった御木本何とかさんが開発した真珠の養殖方法も、昔は反復可能性がな

いと言われてなかなか特許化が難しかったとありましたが、今でもバイオテクノロジーに

はそういう問題があります。 
それから発明の要件の中の「高度な創作性」ですけれども、創作という言葉が入ってい

るのは単なる発見を除く趣旨です。これは既に説明しました。だからこの部分はだぶって

います。要件がきれいに分かれていません。それからどうして「高度」という言葉が付い

ているかというと、実はこれもあまり意味がないですけれども、一応、実用新案との区別

だと言われています。 
実用新案は、特許の弟分だというふうによく言われます。特許を簡単にした制度という

ことです。実用新案もやはりテクノロジーを守る法律です。実用新案は小六法に載ってい

るかな。載っていますね。もちろん、知的財産六法にも載っています。実用新案法上は「発

明」と言わないで「考案」と言うのですけれども、実用新案法２条に、｢この法律で考案と

は、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう｣と定義されていて、ここには「高度」と

いう要件が入っていません。だから、実用新案の保護対象は発明ほど高度でなくていいと

いうように、一般的に説明されます。保護対象が違うと言ったらよいでしょうか。事実上

はほとんど同じですから、「高度な創作性」の要件という要件も、今となってはあまり意味

のある要件ではないと言ってしまってかまわないと思います。 
ここで実用新案について軽く触れておきますけれども、実はこれ少し改正がありました。

平成５年改正法で実用新案権は無審査登録になったのです。特許は後で触れますが、審査

主義です。審査主義というのは、登録するために審査をする主義です。無審査主義という

のは、登録をするために審査をしない主義です。だから、簡単に言うと、出願するだけで

登録になります。しかし、要件がないわけではなく、紛争が起きたらそのときに要件を見

るのです。紛争になったらあとで要件を見るのが無審査登録主義です。無要件主義ではあ

りません。後から要件をチェックするということです。したがって、特許よりも早く、簡

単に権利を取得することができます。お金も安いです。その代わり権利の存続期間出願か

ら 10年です。特許の半分です。 
2004年の改正までは、存続期間が６年でした。無審査主義になる前は、出願の日から 15
年だったのです。15年になって、６年に縮んでから、10年に伸びたのです。平成 5年改正
前は実用新案も無審査登録主義ではなくて、特許と同じように審査登録主義でした。だか

ら、実用新案の審査の負担というのはかなり大きかったのです。特許庁は、特許の審査プ

ラス実用新案の審査もしなければいけないので、審査の負担が非常に大きくて審査待ちが

長く、権利化のために時間がかかるという状態になっていました。この負担を減らそうと

いうことで実用新案を無審査主義にしたのが平成５年改正で、このときに、同時に存続期
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間を６年に短くしたのですけれども、これで実用新案の出願が激減したと言われています。

年に７～８万件あったのが１万件以下に減ったそうです。特許は１年間でだいたい 40万件
くらい出願されます。実用新案が６～７万件とそこそこあったのですけれども、それがが

ばっと減ったのです。減り過ぎてしまいました。権利存続期間が６年というのは、やはり

短かかったようです。それで、６年から 10年にちょっと伸ばすことにしたのです。 
それからもう１つ、2004年改正のポイントがあります。実用新案が通ってから特許出願
に変更することができるようになりました。乗り換えができるようになったのです。これ

が 2004年の改正です。 
次の要件、「産業上の利用可能性」のほうにいきましょう。特許発明も、利用されて初め

て世の中の役に立つ。発明されただけでは発明者の自己満足に過ぎません。発明されたも

のが実用化されて、商品化されて、皆さんの生活が豊かにならないと特許を認めた意味が

ありません。特許制度は、発明者の自己満足のために作った制度ではないのです。だから、

どこまで利用可能性があればいいかという問題はありますが、一応、世の中の産業で使え

なくては意味がないということが要件になっています。これは、産業の発展にまったく寄

与しないものとか、発明かもしれないけれども実際上利用できない発明というのを除く趣

旨だというふうに言われています。 
たとえば、太平洋をコンクリートで埋め尽くして、台風が発生しないようにする方法を

考え出したとします。確かに太平洋をコンクリートで埋め尽くせば台風は発生しない。た

だ、そんなの無理です。どう頑張っても。コンクリートの量が足りないでしょう。誰がや

るのだという話もあります。「産業上の利用可能性」の要件は、明らかに利用できないもの

を排除する趣旨なので、このような発明は除外されます。さっきの桃の発明でも言いまし

たが、可能性は高くなくていいのです。絶対無理だというものだけを外す意味です。 
あるいは、レジュメ 56ページに「用途未定のもの」と書いてありますけれども、用途未
定の発明を排除する条文だというふうに言われています。この条文があることで、用途は

ある程度は考えておきなさいよ、ということを発明者に求めているというふうに解釈する

こともできます。まったく用途が分からないと駄目と言っておけば何か考えるでしょう。

発明に特許権を与えるのだから、ある程度の用途くらいは考えておいてください、という

のがこの条文の意図しているところなのかもしれません。可能性でいいのですから。セカ

ンドランナーがそういう可能性をきっかけにチャレンジしてみるようなくらいに書いてあ

れば十分です。 
その利用可能性についてですが、さっきの桃の事例とよく似ていますけれども、経済的

な価値、現実的な価値、実用性というのは問わない。これはさっき言ったことと同じです。

特許庁が判断するのにふさわしくないのです。特許庁が、経済的に黒字になるような発明

かどうか、そこまで見る必要はありません。将来のことは、特許庁に分からないでしょう。

ですから、経済的に売れるかどうか、あるいは黒字になるかどうか、それは市場の方に任

せておきましょうという話になります。 
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この「産業上の利用可能性」という要件に関する大事な論点に、医療業が産業に当たる

かというのがあります。この医療業の問題が一番重要な問題です。医療業は産業に当たる

かという命題を立てていますけれども、何と特許庁の解釈というか審査基準では、医療業

は産業ではないというのです。だから、「産業上の利用可能性」の要件ところで、たとえば

手術の方法とかははねるという取り扱いをしています。でも、おかしいでしょう。なんで

医療業だけ産業でないのか。お医者さんは立派な産業です。 
特許庁の解釈がどういう趣旨かというと、手術の方法、治療方法に関して特許が取られ

ることで、医療の実際の現場で生命・身体がおろそかにされてはならないという利益考慮

が働いています。例えば、交通事故にあって北大病院に担ぎ込まれた。足の骨が折れてい

る。あるいは肋骨（ろっこつ）が折れて内臓に刺さっているかもしれない。緊急に手術を

しないと助からない。その場合に、もし手術の方法に特許があると、お医者さんが、｢おれ、

これから手術をしないといけない。手術をしないとこの人助からないけれども、この手術

は特許の実施に当たるのではないか。おれ、特許権侵害するのは嫌だ。｣ということになり

かねません。特許権侵害は刑事上の罪にもなりますから、医者である以上患者さんを救わ

なければいけないけれども、それによって罪をかぶるのもかわいそうじゃないですか。あ

るいは罪をかぶる危険を冒してまで手術をするかどうかまごまごしている間に患者さんが

死んでしまうこともあるでしょう。それじゃあ意味がない。何のために特許を与えている

のか意味がありません。財産権のために生命が脅かされてはいけません。その場合は財産

権、引っ込んでください、ということになります。 
このような理由のために、医療業を産業から外すという実務になっています。理論的に

はおかしいと思いますけれども、結論はまっとうだと思います。ただし、薬の製造方法は、

これ、特許になります。製薬業は産業だというふうに解釈しています。やはりポイントは、

タイムラグでしょう、手術に比べて、薬というのは工場で作って、品質をチェックしてか

らでないと手に入ることができないし、あと、ストックしておくということができます。

緊急性が手術に比べては少ないのです。だから、保護の対象になっています。むしろ特許

制度が一番機能しているのは医薬品だと言えると思っています。投資が莫大（ばくだい）

だということもありますし、産業上の要請も非常に高いので、特許制度が一番機能してい

ると思います。 
ただし、手術と同じように、今薬がないと、あるいは今投薬しないと死んでしまうとい

う可能性はあります。特に伝染病なんかがそうだと思います。流行性の伝染病で人がバタ

バタ死んでいくというような状況ですね。でも、特許を持っているのは１社だけだとしま

す。ある程度人が死んでから薬を出した方が、薬が高く売れる。今、薬をリリースしてし

まうと 10万円、１粒 10万円にしかならないけれど、もう少し待っていれば 100万円にな
る、待とうかな。そういうことが許されるかどうかということです。100万円で薬を売って
もいいとすると、助かりたい人は 100 万円出しなさいということになり、貧乏な人はみん
な死んでしまいます。そんなことが許されていいのかという問題があるのです。 
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これについては、裁定許諾という制度があります。強制的に特許の実施許諾をした状態

にするわけです。ですから、裁定を求めることは必要ですが、それによって緊急避難的に、

特許を有しない会社も薬を作っていいことにする制度が裁定許諾制度です。特許法 93条に
規定されています。｢公共の利益のための通常実施権の設定の裁定｣です。伝染病が蔓延し

ているのに、特許権者がライセンスをしないで薬の製造を独占しようとしている、人はバ

タバタ死んでいく、急いでほかの会社にも特許を使わせて、たくさん安い薬を作ってみん

なを助けなくてはいけない。こういう切羽詰まった状態の場合は、経済産業大臣の裁定が

必要なのですけれども、他の会社が強制的に実施権の許諾受けて薬を作ることが可能です。

そういう制度が裁定許諾制度なのです。このように、財産権が生命、身体の利益に優先し

ないように特許法は配慮しているわけです。 
それから、ちょっと話が戻りますが、医薬の関連で話しておきたいのが、人由来の原料

を元にした再生医療についてです。例えば髪の毛を原料にして人造の皮膚を作って、やけ

どをした人に皮膚の移植をする、というものです。これを、医学と工学が連携した発明、

医工連携発明といいます。再生の対象は、皮膚とかあとは骨とかでしょうか。亡くなった

人を原料にしたり、胎児から摂取した細胞を使ったことがニュースで取り上げられ、少し

問題になりましたけれども、そういうことではなくて、切ってもどんどん生えてくる髪の

毛等がいい例ですが、そういったものを原料にした人造皮膚の製造方法などは特許を認め

る方向で動いています。考え方としては、これは医療というよりは薬に近いということで

す。だから、認める方向なのです。もちろん、産業上のインセンティヴの要請が高いとい

うこともあるのですが。 
それから人の遺伝子、ヒトゲノムの配列に関する特許です。こちらはヒトゲノムの解析

はもう終了したというふうに言われていて、４種類の塩基構造がダーッと並んでいる順番

が分かったと言われていますが、どの塩基配列がどのタンパク質に作用しているのかと解

明するのはまだまだこれからです。ほとんどが「バグ」といって、使われていないと言わ

れていますけれども、大変夢のある研究だと思います。しかし、まだ、用途がよく分かり

ません。一部、非常に有効な医薬品に使えると言われてはいますが、よく分からない部分

の方が多く、むしろ、現時点ではほとんど分からないと言っていい。そのような状態で塩

基配列をダーッと明細書に書いて持ってこられても、あまりにも権利が広くなり過ぎると

いうおそれがあります。その辺の利益考量考慮がビジネスモデルと少し似ていると思いま

すが、あまりにも強過ぎる特許が発生する恐れがあるということです。ヒトゲノムについ

ては政策的な配慮もかなり効いていると思いますけれども、今のところは認めるとしても

謙抑的にやっていく、ある程度用途が分かった配列については、部分的に特許を付与して

いくという動きになっているようです。 
それから最後、32 条に特許しない事由というのが書いてあります。この事由に当たる場
合は特許しないという条項です。これは現在では、「公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を

害するおそれのある発明」ということで、「公序良俗違反の発明」というふうに言われてい
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ます。昔はここに新規化合物とか、原子核変換物質、あるいは食料品の発明なんかも入っ

ていたと思います。1975年改正までは、日本では、製造方法の形でしか新規化合物につい
ての特許が取れなかったのです。 

32 条は、政策的な条項です。昔は日本の化学産業はとても弱かったので、そういう状態
で新規化合物の登録を認めてしまうと、アメリカなどの外国の企業に新規化合物に関する

特許が全部取られてしまうという事情がありました。日本は新規化合物を開発できるほど

技術力がないから、外国に特許をみんな持って行かれてしまう。それでは国内産業が発達

しないだろうということで、政策的に新規化合物自体の特許を与えていませんでした。し

かし、逆に、日本の化学産業がある程度力を付けていけば、今度は特許を許した方がどん

どん新規化合物の開発が進むことになります。ですから、1975年の時点で追いついたとま
では言えないでしょうけれども、日本の会社にも解放した方がインセンティヴが高くなる

と考えたのでしょう、不特許事由を定めた条文から化学物質の発明が外されました。今は

新規化合物そのままで通ります。ということで、75年改正前は、飲食物又は嗜好物の発明、
医薬又は２以上の医薬を混合して１の医薬を製造する方法の発明なんていうのも含まれて

いて、１号から５号ぐらいまであったのですけれども、今はその号もなくなって、公序良

俗違反の発明だけが特許を取れないという条項になりました。具体的に何が該当するのか

というと、クローン技術が当たるのではないかと言われていますが、これもヒトゲノムの

問題と同じように極めて政策的なところがあります。それから、公序良俗でよく出てくる

のがわいせつ物の発明ですね。反社会的な発明というのはよく分かりませんが、殺人方法

の発明とかでしょうか。そんなの書いて出す人はいないと思いますけれど。 
それから、戦車やミサイルの発明はどうなのだ、というふうに質問を受けたことがあり

ます。こちらは認められています。今は特にミサイルというか、コンピューターとかセン

サーとかの関係で、どこまでが軍事技術でどこまでが普通の科学技術なのか区別がなかな

か難しくなっているという事情があるのでしょう。 
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＜特許法(3)＞ 

 
今は 2004 年です。2003 年は特許出願が、だいたい 42 万件くらいあったそうです。 

そのうちどのくらいが特許になるのでしょうか。後で詳しく説明しますけれども、特許

取得までの手続きにおいて、審査請求制度というのがあります。出願しただけでは、特許

は審査されないのです。出願とは別に審査請求という手続きを採らないといけないのです

けれども、これはしなくてもいいのです。審査請求をしなければ特許にならないだけです。

特許をいらないときは、審査請求をしなくていいのです。審査請求されている割合が、出

願全体の大体６割と言われています。４割は審査請求されないで、そのまま流れてしまい

ます。６割審査請求されたうち、どれくらいが特許になっているかというと、これもやは

り６割ぐらいだというふうに言われています。だから、0.6×0.6 で、最終的に出願された

うちの 36％ぐらいが特許になっているというふうに言われています。細かいデーターは特

許庁のホームページに載っていると思います。１年間に１万件ぐらい出願する企業も珍し

くないです。 

内容に入っていきますが、今度は「新規性」という要件です。特許の３大要件、とよく

言われますけれども、これが、「産業上の利用可能性」、「新規性」、それと「進歩性」です。

ほかにも要件はありますが、この３つが大事です。ほかに重要なのは「先願主義」ですね。

「産業上の利用可能性」は、前回言いましたように、明らかに特許の対象にならないだろ

う、あるいは積極的に特許にすべきではないという発明をより分ける基準です。なので、

実務的には、ビジネスモデルの場合は大事ですけれども、それ以外では特許化の過程で致

命的な問題になるということはあまりありません。 

一番問題になるのが「新規性」と「進歩性」です。拒絶理由の９割が「新規性」か「進

歩性」だというふうに言われています。そして、残りの１割は、次に解説する 29 条の 2で

規定されている「拡大先願」だそうです。36 条の願書記載事項に関してはちょっと置いて

おくとして、「新規性」と「進歩性」の要件は極めて大事です。新規性については 29 条１

項各号、つまり 1号、2号、3号です。これが「新規性」の要件で、29 条１項各号に掲げて

ある発明については、特許が取れない。｢次に掲げる発明を除き、特許を取ることができる｣

というふうに書いてあるので、これに該当すると特許を受けることができません。何が書

いてあるかというと、1 号が｢出願前に日本国内外で公然知られた発明｣、2 号が｢出願前に

公然実施された発明｣、3 号は｢出願前に日本国内外で頒布された刊行物に記載された発明、

あるいはインターネットを通じて利用可能となった発明｣です。こういう発明は特許を受け

ることができません。 

29 条 1 項の新規性の趣旨ですけれども、これは公開代償説という説で説明するのが一番

収まりがいいと思います。特許法の趣旨というのは出願と引き換えに排他権を与える、と

いうものです。出願行為は、そのあとに当然発明が公開されるということをにらんでいま

す。日本では出願公開制度というのがあります。早期公開制度というふうにも言われます
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けれども、出願して１年６カ月後には、審査請求の有無に関係なく強制的に出願された内

容が公開される制度です。つまり、これにより技術を開示させているのです。技術の秘匿

化を防止している。発明したら、なるべく全部隠しておいた方がいいでしょう。売る場合

はオープンにしないといけないですけれども、難しいメカの発明とかは中身を開けないと

分からないです。開けても分かる人にしか分からない。でも、特許取得のためには中身を

ちゃんと書いてもらいます。それで、技術を公開させる代わりに排他権を与える。だから、

すでに公開されている技術については特許を与えない。排他権という代償を与えなくても

公開の目的が達せられているからです。特許取得要件に「新規性」を要求する理由につい

てのこの説明が、公開代償説と言われていて、非常に説明しやすい説です。特許制度をこ

れだけで説明するのは限界なのだという、新しいいろいろな学説もありますけれども、公

開代償説は非常に説得的で分かりやすい説です。本当は技術というのは内証にしておきた

い。内証にした方がまねされず独占できるから。でも、それだと本当にみんな内証にして

しまって技術の公開が進まないから、排他権という餌をちらつかせることで無理やり公開

させているのです。だから、公開しなければ特許はもらえない。特許が欲ほしければ公開

しなければならない。アンビバレントになっているわけです。「技術の公開」が特許法の目

的です。 

もうみんな知っている発明、既に公開されている発明については、同じ物を公開したと

しても技術は増えません。豊富化しない。同じものを公開してもらっても、｢そんなの知っ

てるよ｣と言われて、それで終わりです。世の中に貢献していません。技術の開示という貢

献をしていない。二番せんじの公開は、世の中に貢献しないのです。逆にそういう、もう

みんな知っている発明にまで排他権をあげてしまうと、公開されているからこれは使える

のだなとみんなが思った発明に、急に排他権が及ぶことになり産業が停滞します。 

ということで、技術を豊富化しないという理由で、「新規性」のない発明は特許を受ける

ことができません。公開が代償にならないのです。効果としては、49 条 2 号に該当し、登

録要件を満たさないとして出願が拒絶されます。ただし、商標のところでもやりましたけ

れども、出願人の手続き保障のために、つまり出願人に反論の機会を与えるために、50 条

で定められている拒絶理由通知を必ず出さないといけないことになっています。審査官は、

出願を拒絶する場合は必ず拒絶理由通知を出さないといけません。出願人は、この機会に

反論するわけです。出願人としても、新規なものでないと特許をもらえないのは分かって

いる。新規だと思っているから出願しているのです。審査官が勘違いしている可能性もあ

る。あるいはよく説明してみると、出願人の言うことももっともだということにあるケー

スはたくさんあります。ですから反論の機会を与えているのです。それが拒絶理由通知の

意味です。拒絶理由というのは普通に来ます。珍しいことではありません。それから、過

誤登録。過誤登録は無効理由です。特許についても無効審判があります。これは 123 条１

項で規定されています。過誤登録の場合は無効理由になります。 

それから、発明者が自ら発明を公開した場合はどうなるのか。これについて 29 条１項に
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当たるのかどうかという論点があります。学会発表とか論文発表とか、大学の先生は発明

するとさっさと論文を書いてしまいます。理系の場合、表裏１枚くらいの論文というのは

たくさんあります。そういうのをペーパーとかレターというのですけれども、非常に簡単

に論文を書いて発表してしまいます。発明した人が自ら発表した場合は特許を取れるのか。

29 条１項にいう新規性が失われたことになるのかという論点がありますが、結論から言う

とこれは新規性を喪失します。だから特許を取れないのです。出願する前に発表してしま

うと特許を取れないというのが原則です。新規性の判断時点は出願のときと書いてありま

す。出願の時点で新規かどうか、みんなが知っているかどうかで決まります。だから、出

願より学会発表、論文発表が先だと特許を受けることができないのです。自分がやっても

同じです。誰がやるのかということは関係ないです。特許を取りたい人は気をつけてくだ

さい。 

これについて理屈をどういうふうに説明するかといいますとこうなります。法の不知は

救わないというのが法律の立場です。不知とは｢知らない｣ということですので、特許制度

というのを知らなかった人は無視する、つまり、出願して開示すれば排他権をもらえると

いう特許制度があることをみんな知っているという前提になります。知っていたのに、出

願しないで開示した、あるいは製品を売った、でもかまわないのですが、そういう人には

特許制度はいらないのです。特許制度というインセンティヴがなくても製品を販売したり、

あるいは研究成果を公表してくれているのです。だから、そういう人は、特許制度があっ

てもなくても放っておけば公開するのです。あるいは目先の利益が欲しいということで、

急いで製品を売ってしまう人もたくさんいます。そういう人は排他権よりは目先の利益の

方が好きだった、そちらを選んだわけです。だから、救う必要はないということです。い

らないという意思表示があったとは言えないと思いますけれども、特許権というニンジン

よりも目先のお金の方が欲しかった、あるいは、目先の学会の評価の方が、その人にとっ

ては有益だった。そういう別のインセンティヴがその人にあったというわけです。そうい

うインセンティヴによって発明を開示してくれたのだから、別に特許権というインセンテ

ィヴはいらないでしょうという話になります。これが原則です。 

原則というからには、例外があります。非常に重要な例外ですが、新規性喪失の例外と

言われるものが特許法 30 条に規定されています。ですから、今の原則を把握した上で、後

半に 30 条の説明をします。 

ここまでで押さえた基本を確認しておきます。まず、出願の時点で新規かどうかを判断

します。出願より前に公開されている技術については特許を取ることができません。自分

でばらしてしまった場合も同じです。特許出願をしてから宣伝を始める、製品を売り出す、

これが基本です。 

で、レジュメ 57 ページ 4 の（2）にある「新規性喪失の有無の具体的判断」についてで

すけれども、だいたい３つくらいに類型を分けています。内容漏知型と公然実施型、それ

から文献記載型です。内容漏知型、これは主に 29 条 1 項 1号の問題です。周囲の人に発明
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の内容がばれてしまった場合です。ばれた場合でも、公然とばれていなければ要件に該当

しませんから、何人までだったらばれたことにならないのか、１人ならいいのか、自分の

彼女だったらいいのか、親だったらいいのか、あるいは１人でもだめなのか、そういう問

題があります。原則は秘密保持義務がない人にばらしたら１人でもだめです。秘密保持義

務があるかどうかで決まります。逆に、秘密保持義務がある人に対してであれば 100 人で

も 1000 人でもばらしてかまわないのです。たとえば会社の場合は、組織的に知られる可能

性のほうが大きいですから、何百人というのは大げさかもしれないですけれども、何十人

単位で知られるでしょう。上司には発明を報告しないといけない、工場にも連絡しないと

いけない、あるいは、社内の発明者同士情報を交換しないといけない、ということです。

会社の場合は、従業員は雇用契約の内容として守秘義務を負っています。ですから、会社

内部の場合は通常問題になりません。最近契約社員とか、派遣社員というのが増えている

ので、その辺がたぶん問題になってくるでしょう。雇用契約を結んでいる会社以外の会社、

派遣先会社で発明をするからです。これは、派遣のときの契約の内容ということになるで

しょう。秘密保持義務がない場合は、理論上は１人に知られた場合でも新規性を喪失した

ことになります。 

また、現実に「公然知られた」ことは必要ではなく、「公然知られうる状態」になれば、

新規性は喪失されると解すべきです。発明が、不特定多数人の認識しうる状態で行われた

場合には、もはや特許権というインセンティヴを与えてまで公開を促す必要はないからで

す。 

２番目の公然実施型は内容漏知型とよく似ています。これは 29 条 1 項 2号の問題になり

ます。発明が実施され、内容漏知型と同様、不特定多数、といいますか秘密保持義務のな

い人に認識しうる状態に置かれたことが必要です。この場合は新規性を喪失します。工場

内実施のときは新規性は失われません。工場の工員さんには守秘義務があるからです。で

すから、自動車を組み立てている間は、自動車の内部に特許があっても新規性は喪失され

ません。ただ、公然実施型の場合も、やはり、現実に発明の内容を覚知したかということ

は問われず、知られうる状態、認識しうる状態で実施されれば、それだけでもう新規性を

喪失すると解されます。自動車の内部に特許がある場合に、いったん車を売ってしまうと、

誰かが現実にこの車のボンネットを開けてエンジンを分解して見なくても、売った時点で、

新規性を喪失したということになります。 

裁判例がレジュメの 58 ページの真ん中あたりにあります。この裁判は実用新案権に関す

るものでしたが、三輪消防自動車、つまり昔のオート三輪、バイクと自動車の中間みたい

なやつですね、これに装備された潤滑油調整器についての発明の新規性が喪失されたかど

うかが問題となりました。発明が搭載されたオート三輪は、実用新案出願の日の 10 日～20

日ぐらい前に発送されて、どこかの消防署だか消防団に納車されていたのです。オート三

輪というのはオートバイと同じで、エンジンからチェーンが出ていて、チェーンで後輪を

ぐるぐる回して走る、車というよりオートバイに近い物らしいのですけれども、発明は、
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チェーンかギアに潤滑油を供給する装置だったのです。この装置は、オーバーホールとか

エンジンの内部、あるいはギアの内部を開けないと見えない状態で搭載されていました。

見えない状態で搭載されていて、実際もその装置を整備をしたということはなかったよう

です。したがって、発明が実施されても現実には発明の内容が不特定多数人に認識されて

はいなかった、と出願人は主張したのですけれど、裁判所は、発明が実施されて知り得る

べき状態に置かれたということをとらえて、新規性を喪失したというふうに判断しました。

現実に潤滑油調整器が整備士さんの目に見えたという状態まで必要としていないのです。

整備しようと思えば見えてしまう。そういう状態になった時点で新規性を喪失するという

ような判示になっています。 

ある状況が、「公然知られる」と「公然実施される」のどちらに該当するかというのは、

なかなか文面からは難しいですが、積極的にどちらかに分類する必要はありません。どち

らもほとんど同じことを言っています。「公然」という要件については、秘密保持義務の有

無が決め手になりますし、現実に知られたかどうかというのは問題にならず、知られうる

状態で新規性は失われます。ただ、公然実施の場合、ブラックボックスみたいな感じで、

どう頑張っても開けられない、あるいは中を見るようなことができない場合というのはど

うなのでしょうか。セーフになる余地もあるのかもしれません。まあ、壊してしまえばい

いのですから、どう頑張っても分解できないということはないのかもしれません。限界線

上の事例と言えるでしょうね。守秘義務があれば新規性は失われないので、たとえば、ア

メリカからブラックボックスになった最新鋭の戦闘機の内部の特許技術に係る装置を買っ

て、日本で取り付けるだけだという場合、あれはブラックボックスの中身を整備したり分

解したりしてはいけないという契約があるのでしょうから、そういう場合はセーフでしょ

う。 

３番目は、29 条 1 項 3 号の文献記載による新規喪失です。一番多いのがやはりこれで、

拒絶理由として挙がってくるのが一番多いのも、やはり特許公報による新規性喪失です。

特許をつぶすには特許が一番いいとよく言われますけれども、拒絶理由で一番挙がってく

るのは、既に特許公報に記載されているという理由です。出願公開公報も立派な文献、刊

行物です。もちろん学術雑誌でも同じことです。インターネットが最近論点になっていま

すけれども、インターネットに掲載された発明も、原則、これは 3号に当たります。ただ、

出願の前か後かという時間の確定が新規性の判断においては非常に大事ですから、インタ

ーネットのホームページの情報というのは、時間の確定が難しいとか、あるいは偽造が簡

単だという問題があります。ですが、それらは立証の問題として片づけられています。時

間の確定に関しては、キャッシュを取っておけば良いでしょう。特許庁は、ホームページ

の文献が情報として提出されれば、原則としてそれを拒絶理由として使うとしています。

真実であることを証明するのはなかなか難しいかもしれませんけれども、それは立証の問

題に委ねるということで妥当だと思います。 

ここまでが「新規性」の要件の原則です。次は、レジュメの 58 ページの（3）に入りま
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す。今まで、出願の時点が大事だというふうに言ってきました。「進歩性」があるかどうか

も出願の時点で判断します。進歩性は 29 条２項に規定されています。条文上、「特許出願

前」とあります。新規性と進歩性、判断の基準時点自体は同じなのです。出願の時点で新

規かどうか、あるいは進歩しているかどうかを決めます。 

これに関する大事な例外として優先権制度いう制度があります。パリ条約上の優先権を

主張している出願については、新規性の有無の判断時点は特許出願の時点ではなくなるの

です。 

優先権制度、これはどういう制度かと言いますと、パリ条約という条約で決まっていま

す。パリ条約は、19 世紀のパリ万博のときにできたもので、工業所有権に関して極めて重

要な条約です。 

特許については、属地主義というのが妥当していると言われていて、原則各国ごとに成

立し効力を有します。日本の特許権は日本の国内でしか効力が及ばない。アメリカはアメ

リカの中だけ。ヨーロッパでも、現在は特許条約に加盟している国の審査は統合して行わ

れていますけれども、権利の発生はやはり各国ごとです。カナダ、中国、香港、韓国、み

んなそうです。各国ごとです。ですから各国ごとに出願しないと、それぞれの国で権利を

取得できません。だから日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾など、特許を取

得したい国でそれぞれ出願しないといけません。それが原則です。大変ですね。一番の問

題は、各国ごとに翻訳して出願しないといけないことです。日本のジンギスカン鍋の発明

の話をしましたけれども、アメリカで特許を取りたい場合は、英語に翻訳してアメリカに

出願しないといけない。ヨーロッパは英語かフランス語かドイツ語、どれでもいいことに

なっていますけれども、どれかに翻訳して出願しないといけない。時間とお金がかかりま

す。それを緩和するのがパリ条約上の優先権制度というものです。これは具体例を出した

方が手っ取り早いので、時系列の具体例を出して説明します 

下記の時系列図を見てください。 

平成13年9月27日
第1国出願日
米国出願

新規性の有無の判断時

平成14年4月1日
学会発表

平成14年9月27日
日本出願

1年間 新規性喪失しない
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たとえば、平成 13 年 9 月 27 日にアメリカで出願したとします。アメリカは先発明主義

ですけれども、一応、ここでの説明上は、先願主義ということにします。それで、日本で

特許が欲しい人は日本にも出願しないといけません。でも、翻訳に時間がかかりますから、

たとえば翻訳に６カ月かかったとすると、日本での出願は早くても 6 ヵ月後になってしま

うでしょう。６カ月の間に誰かがばらしてしまうかもしれません。翻訳している間にばら

してしまうかもしれない。そうすると日本の出願時より前に発明が知られていたというこ

とになって、日本出願については残念ながら新規性を喪失してしまいます。アメリカ出願

はセーフになりますけれども、英語から日本語に翻訳している間に公知になってしまう、

ということは起こりえるのです。あるいは、各国ごとに書面の形式が違うので、形式を整

えたり、あるいは代理人に頼んでいる間に先を越されてしまう可能性があるわけです。こ

のように各国ごとに制度が分かれていることの悪いところばかり見えてしまい、これだと

困るということで、パリ条約上の優先権制度によって１年の猶予を与えることにしました。

つまり、上記の図で言いますと、平成 13 年 9 月 27 日にアメリカで出願した場合、平成 14

年 9 月 27 日までの１年間の間は、その間にばれてもセーフ、新規性を喪失しないというこ

とにしました。これが優先権制度です。新規性を第一出願国の出願日、この図で言うと、

アメリカの出願日で判断するのです。日本の出願なのですが、日本の出願日である平成 14

年 9 月 27 日で見るのではなく、たとえば平成 14 年 4 月 1 日に学会発表されたとしても、

新規性喪失の有無は、最初の出願であるアメリカ出願の日付、平成 13 年 9 月 27 日で判断

するのです。これが優先権制度です。 

優先権制度に関して、「アメリカ出願について優先権を主張して日本出願をする」という

ふうに表現しました。この制度の対象になるのはパリ条約締結国です。ほとんどの国がパ

リ条約に入っています。ですから、最初の出願は、アメリカでもドイツでもオーストリア

でも、パリ条約加盟国であればどこでも構いません。逆に、最初の出願が日本出願のとき

にも、アメリカ出願、あるいはヨーロッパ出願につき優先権制度を利用でき、新規性の要

件の判断時期は第一国出願の日、つまり日本出願の日にさかのぼります。新規性だけでは

なく進歩性の判断についても同じです。これが優先権制度の良いところです。１年間、翻

訳と書類を整える時間を与えられたのです。特に、優先権を主張しているかどうかという

のは、特許の有効性を判断するために極めて大事な情報なので、優先権を主張しているよ

うな場合は公開特許公報のフロント・ページ(第 1 ページ目)に必ず情報が入ります。優先

権主張国がアメリカで、その出願番号が何番、優先日がいついつと、必ず入ります。その

日を基準に新規性と進歩性を判断します。１年の猶予を与えたのがパリ条約の優先権制度

です。この制度は、実務では極めて普通に利用する非常に大事な制度です。各国ごとに特

許が分かれている弊害を、最小限に食い止めよう、少しでも改善しようという制度です。

最初の出願日、つまり第一国出願日を基準にして新規性と進歩性を判断します。別に１年

間じっくり待つ必要はありません。3ヵ月後に出願しても、7ヵ月後に出願しても構いませ
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ん。どちらの場合でも、最初の出願日までさかのぼることができます。これがパリ条約で

定められている優先権制度で、特許法の 26 条により直接適用されると言われています。43

条に、優先権主張の手続き、書面の書き方なんかが書かれています。以上がパリ条約上の

優先権制度で、新規性や進歩性の判断基準時の例外です。 

最初にパリ条約上の優先権制度というのができて、その後、日本の国内法の問題として

優先権制度というのができました。これはどのような制度かというと、パリ条約上の優先

権制度は外国出願を前提にしていますが、日本国内の特許法上の優先権制度は昭和 60 年の

改正で定められたもので、最初の出願が日本であってもその後の日本での出願について優

先権を主張することができるようになりました。２回出願することになるのです。どのよ

うな利点があるかというと、最初の出願から優先権を主張できる１年間の期間内に、最初

の出願の内容を確認して整備することができるということです。発明の内容を追加したり、

説明をもっと詳細にしたり、万全の状態に整えることができます。これが国内優先権とい

うふうに言われている制度です。効果はパリ条約上の優先権制度と同じで、国内優先権の

場合も、最初の出願日を基準に新規性や進歩性をこの判断します。いろいろな例外はあり

ますけれども、優先権制度の原則は、最初の出願日にさかのぼって新規性や進歩性が判断

されます。国内優先権制度も同じです。必ず特許公報のフロントページに優先権が主張さ

れているという情報が入ります。ですから、優先権という文字を見たら最初の出願日から

判断してください。判断が全く変わってくるので、極めて重要な制度です。ちょっと新規

性からは少し脇道にそれたような感じになりましたが、説明の都合上、ここで説明しまし

た。  
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＜特許法(4)＞ 
 

優先権制度について若干の質問があったので、ここでお答えしておきます。最初の出願

国がアメリカ。その日から１年間の猶予があるというふうに言いましたが、この制度はも

ちろん発明の内容が同じということが前提です。発明の内容が同じ場合に優先権の利益が

得られます。ただ、国内優先権の場合の方が多いですけれども、発明内容が付け足される

場合があります。２国目以降の出願のとき、１国目のアメリカ出願のときはこういう内容

だったけれども、２国目の日本出願のときは改良発明も加えたため発明が広がる場合があ

ります。この場合は、全く優先権の利益を得られないというわけではありません。重なっ

ている部分だけ優先権の利益を得られます。だから、１つの出願の中で、発明の内容によ

って基準時が変わることになるのです。最初の出願に含まれていた発明については第一国

の出願日を基準にして判断し、２国目の出願の際に付け加えた部分については２国目出願

日を基準時とします。分かれるのです。これは日本国内の優先権制度でも同じです。付け

足しの部分は付け足しの出願をした日から。重なっている部分だけ最初の出願日にさかの

ぼれるのです。だから、付け足しをした場合は、その部分だけは特許権が取得できないと

いうことがあります。 

最後に、レジュメ 59 ページの(4)の新規性喪失の例外について説明します。これは 30 条

の説明になります。新規性喪失には例外があります。それが 30 条１項から３項です。どう

いう規定になっているかというと、特許を受ける権利を有する者、ここでは便宜的に発明

者と考えてください、この発明者が、自ら刊行物や研究集会で文書を持って発表した場合

や、自ら所定の博覧会、万国博覧会などですね、ここに出品したり文献発表したりした場

合には、新規性を喪失しないという例外があります。 

先ほど、自ら発表した場合でも新規性を喪失すると言っておきながら、急に例外だとい

うふうに言ったのですが、刊行物での発表、あるいは学会での発表というのは、技術を分

かりやすい形で皆さんに公開するという非常に公益に即した行為です。最新の研究成果を

公開することで、さらにそれに改良を加えた技術が発達していきます。なので、特許制度

というものを無視できるのであれば、本当はどんどんやって欲しい行為なのです。技術が

どんどん進歩していくためには、技術を公開しなければいけない。そのために学術雑誌と

いうものがあると言っても過言ではないくらいです。 

特許法の立場からしても、特許法というのは排他権というニンジンをあげる代わりに発

明を公開するという制度なので、発明の公開という特許法の精神と学術雑誌などでの発明

発表の精神は非常によく似ているのです。むしろ積極的にやって欲しいという発想が特許

法の中にも反映されています。いいですか。特許法は排他権というニンジンを与える代わ

りに公開を促進している。で、出願前に学術誌などで公開した人たちはニンジンなしでも

公開してくれた、言ってみればとてもいい人たちです。この人たちの行為を特許法上否定

的に評価すると、出願してから発表するということになり、発表はやはり遅れます。公開
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するのが遅れてそれだけ技術の発達も遅れてしまいます。それでは特許制度が自縄自縛に

陥っているというか、技術の発達を促すために自ら作った制度に自らが縛られて技術の発

達を実は妨げているのではないか、ということになります。あまりガチガチに厳しく解釈

してしまうと、却って発明の公開が進まないということにもなりかねないということです。 

それからもう１つの類型として、試験を行った結果や意に反して 29 条 1 項の｢新規性を

喪失する場合｣に該当するということがあります。前者は、出願する前に、この発明がうま

くいくかどうか試験する場合です。もちろん、研究所の中で秘密に試験をやるのが一番い

いのですけれども、ビルの建築方法の場合など、囲いで覆って秘密に行うことが不可能な

ことがあります。その場合、試験をするとしたらばれるのを覚悟でやるしかない。そうい

う場合でも新規性を喪失したというのでは、吟味が不十分な発明が特許庁に出願されるこ

とになります。そのような発明が特許庁に出願されることになる結果、審査の手間がかか

りますし、結果として拒絶になってしまうことになります。もうちょっと試験を繰り返せ

ばすごくいい発明になったのに、新規性の喪失を恐れるばかりに試験ができなくて、発明

がうまく完成しなかったというのは、やはり特許制度をがちがちに解釈することによって

却って特許法が目指すところがうまくいかなくなってしまう例です。 

それから後者の、「意に反する」場合です。これは、研究所に泥棒が入り発明の内容を記

録していたフロッピーディスクを盗まれてしまって、発明をばらされてしまったような場

合です。さすがにこの場合はかわいそうだという気持ちが働くのも無理ないでしょう。 

新規性の喪失の例外は、だいたいこの４つの類型、条文で言えば最初の類型が 1 項と 3

項、２番目の類型が 1 項と 2 項に分かれて規定されています。条文を是非確認してくださ

い。特に最初の類型である、刊行物記載、あるいは学会での発表、それから博覧会の出品

というのは、これはもう、ほとんど出願と同視すべき行為と言って構わないのです。出願

と同視すべき行為なのです。特許庁に対する出願というのは、発明を公開してもいい、あ

るいは、僕は発明を公開しますという行動で、その代わり排他権をくださいということで

すが、研究集会での発表も同じだということです。積極的に公開してくれている。非常に

技術の進歩に役に立っている。これはむしろ推奨すべきなので、これらの場合は新規性を

喪失しないということにしました。ただし、条件付きです。それがレジュメ５９ページの

下方の黒丸の｢いずれの場合でも・・・｣というところに書かれているのですけれども、原

則として発表等から６カ月以内に出願しなくてはいけないという縛りがあります。発表し

た日が、本日、平成 16 年７月 23 日だとすると、６カ月後の平成 17 年 1 月 23 日、この日

までに出願しないと例外の適用を受けられないのです。だから、２月になってしまうと、

公知になってしまったということで新規性を喪失して、特許は受けられなくなります。期

間は６カ月です。だから、大学の先生と共同発明していて、｢いい発明ができたからもう学

会で発表しておきましたよ｣とか、｢ペーパーを出しておきましたよ｣と言われてもあきらめ

ることはないのです。６カ月は猶予の期間があります。６カ月の間に対処すれば助かりま

す。 
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意に反する公知に関しても６カ月以内に出願しなくてはいけません。だけどこれは気付

きにくいという問題があります。この問題については、冒認出願のところでお話しします。 

６カ月以内に出願して「新規性喪失の例外」の適用を受けたい場合は、書類が必要です。

例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならな

いということで、手続き的な縛りがちょっとあるのです。もし刊行物、学会誌に発表した

場合は、そのコピーと日付が入った書類等が必要です。詳しくは 30 条 4 項で決まっていま

す。期間を６カ月以内とした理由は、学会誌に発表されたり博覧会に出品した時点で、皆

さんは発明を知るわけですが、特許制度外のところで新しい発明が公開されたのだから、

それは自由に使えるものだろうと思って使おうかなという人がいますので、そういう人た

ちを保護するために一定の期間内に特許を取得するのがどうかはっきりさせてくれという

ことです。６ヶ月というのは若干短いという国際的な批判がないわけではないですけれど

も、第三者の混乱を防止するという利益の方を優先させたのだと思います。 

もう１つ重要なところが、これもよく言われるのですが、新規性喪失の例外というのは

出願日が繰り上がるわけではありません。だから、出願日はあくまで現実に出願した日な

のです。６カ月前の日が出願日になるわけではないです。この点には注意が必要です。 

それで、出願日は現実の出願日なので、先願主義を採る日本では、その前に第三者の出

願がなされると後願となって負けてしまいます。拒絶理由になるということです。だから、

６カ月の余裕があると考えないで、さっさと出願した方がいいのです。６カ月というのは

あくまでセーフティーネットで、この例外の適用があるので、刊行物に記載してしまった

からといって即座にあきらめることはないですけれども、やはり先願主義を採る日本では、

できるだけ急いで出願した方がいいです。 

それから、次の授業で詳しく説明しますが、29 条 2 項に「進歩性」の要件についての条

文があります。「進歩性」というのは、皆さんが今まで知っている概念で言えば｢類似｣に近

い概念ですけれども、公知の事実、29 条１項に該当する公知事実からある程度の進歩をし

ていないと特許を受けられないという条文です。今までに公開されている技術に類似して

いると特許は取得できないということです。30条はこの29条 2項にも適用がありますので、

刊行物に記載された発明から容易に発明ができる程度の発明についても、同じように 30 条

の新規性喪失の例外の適用が受けられます。つまり、進歩性の局面においても発表した刊

行物に基づいて進歩性が否定されることがないように、例外が適用されるようになってい

るのです。30 条の後ろの方に、｢同（29 条）第１項及び第２項の規定の適用については、

同条 1 項各号の１に該当するに至らなかったものとみなす｣と書いてある部分がそれです。

進歩性の例外でもあるのです。 

やはり、理系の先生たちというのは、どんどん発表したいのです。発表したくてしよう

がない。そういう人たちに、出願が終わっていないから待てというのは、別の意味でその

人たちのインセンティヴを損なってしまいます。だから 30 条は妥協の制度です。妥協とい

うよりうまい折り合いを付けたと言っておきましょうか。そういう制度です。発表したけ
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ればどんどんやってくださいと。特許法だって、本来発表を制限しているわけではないで

すから。逆に発表を促進しているわけですから、あまりがちがちにしてしまって 30 条の例

外を設けないと、自縄自縛、特許制度自体の自殺行為になってしまうのです。これが 30 条

の規定の内容です。重要です。 

レジュメ 60 ページの黒丸にある論点にいきます。｢特許公報への掲載が 30 条１項の『刊

行物に発表』に該当することになるのか否か｣なんていうふうに書いてありますけれども、

これだけでは何が何だか分からないでしょう。裁判例の事案で説明した方が分かりやすい

と思うので、そちらを説明します。日本には出願公開制度というものがあります。出願の

日から１年６カ月を経過した後は、特許の内容を強制的に公開するというものです。これ

は現在、アメリカ以外のすべての国が今では有している制度です。アメリカも部分的に出

願公開制度を取り入れましたが、およそ完璧とは言えません。 

さて、裁判例の第三級環式アミン事件ですが、これは昭和 51 年 1 月 1日に日本出願があ

りました。どういう内容だったかというと、物質発明だったのです。物質発明というのは、

ちらっと触れましたが、新規の化合物の発明です。この発明についての出願を昭和 51 年 1

月 1日にしたのです。実は、昭和 49 年５月ころ、同じ人がドイツでこの物質発明に関する

製造方法の特許を出願していました。昭和 51 年というのは物質特許制度を導入した昭和 50

年改正特許法が施行された年で、昭和 51 年 1 月 1日までは製造方法で出すしかなかったの

です。実質的には方法特許と物質特許の内容は同じです。実質的には同じ内容なのだけれ

ども、製造方法としてしか特許を取ることができなかったのです。こういう事情がこの事

件には効いています。 

一方、ドイツも公開制度を有しています。昭和 50 年 11 月 13 日に、ドイツでこの製法特

許の出願が公開されました。日本と同じ特許庁の公開制度で、特許庁が強制的に公開する

制度です。中身はほとんど同じなので、ドイツの出願は製造方法について説明していて、

日本では物質そのものについて出願していますが、普通、物質そのものを出願していても

製造方法の説明はしますので、本当に内容はほとんど同じです。ただし、ドイツで出願し

た昭和 50 年ころ、日本で物質発明を出願すると特許をとれませんでした。こういう事情が

あったので、出願人は何をしたかというと、ドイツでの公開から日本での出願まで６カ月

たっていない、１カ月半ぐらいしかたっていないので、これについて 30 条の適用を求めた

のです。これがこの第三級環式アミン事件です。さっきから物質発明とか製法発明とか言

っていますけれども、物質発明のほうが断然強いです。製造方法の特許というのは、その

製造方法でできた物にしか権利が及びません。物質で取ることができれば、その同じ化学

構造式を有する物質についてはどういう製造方法であっても権利が及びます。物質発明の

方がはるかに強い。 

この出願人は、本当は日本でも物質発明を取りたかったのですですが、日本でこの時点

で物質発明を出したら拒絶されてしまいます。なので、これ、苦肉の策です。ここで 30 条

の適用を求めたのです。ドイツでの公開も、自ら出願して自らの行為に起因して公開した
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のだから、30 条の１項にいう｢自ら発明を公開した場合｣に当たるだろうという理屈で、30

条の適用を求めました。これ、30 条の適用がなかったら、当然拒絶になります。ドイツで

の公開で内容が公知にされていますから。30 条が適用できれば、セーフになります。出願

人にとっては生死を分ける主張ですけれども、残念ながらこれはバツ、認められませんで

した。30 条は適用できないというのが裁判所の結論です。自らの行為に起因して公開した

のだからいいだろうという出願人の主張は受け入れられなかったのです。この裁判所の結

論は支持している人が多いです。理由としては、優先権制度が骨抜きになってしまうから

です。さっき説明したように、優先権というのは最初の出願日から１年に絞っているとこ

ろが重要なのです。この制度は、１年以内だったら書類を整えたり翻訳をする時間を与え

ようという制度で、ほとんど同じ内容の発明についての制度だというふうに言いました。

この判例の事案について 30 条の適用を認めてしまうと、効果として優先権を主張している

のとほとんど同じになってしまうのです。ところが、期間としては最初の出願から日本で

の出願までは約１年７カ月くらいあります。このような事案で 30 条の適用を認めると、出

願日をさかのぼらないという相違点はありますが、優先権制度を何のために１年に限定し

たのか分からなくなってしまいます。なので、このような事案に 30 条を適用することには

反対している人がほとんどです。これが実質的な反対の理由です。 

裁判例の言葉を借りますと、｢特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊

行物に発表したものということができない｣というふうに言ったのです。30 条の適用の利益

を受けさせるほど、公開についての出願人の関与が大きくないという判示でした。出願人

に関しては、発明の時点で物質発明を出せなかったというちょっとかわいそうな事情はあ

るのですけれども、残念ながらドイツで公開されているものについては 30 条の適用、これ

は自分の発明を自ら発表した、自ら発表というか、自らの行為に起因して公開した場合の

規定ですけれども、この適用はない。じゃあ出願人はどうしたらよかったかというと、製

法出願でがまんするしかなかったのです。優先権を使って、最初のドイツでの出願から 1

年以内に日本で製法特許で出願しておくしかなかったということになります。実際、優先

権を使って日本で製法特許の出願もしていたのです。 

そこで、レジュメ 60 ページの真ん中辺りの<どう考えるか>の部分にいきます。外国特許

公報への掲載というのは、外国で特許を取るというインセンティブに対応しています。別

に公開するためにドイツに出願したわけではありません。ドイツの権利が欲しかったから

ドイツに出願したのです。そういうインセンティブで出願をしたわけですから、それに基

づいた公開について、さらに日本の権利を与えるようなインセンティブを与える必要はな

い。１つの行為について、公開のインセンティブを２回与える必要はない。１つの行為に

ついて、特許を２つ以上取れるのは、優先権制度を使ったときのみというのが法の判断で

す。だから、インセンティブ論から説明しても、このケースは保護しなくてよいというこ

とになります。 

若干、出願人に気の毒なのは、経過措置がなかったことでしょう。例えば昭和 50 年１月
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１日から 51年１月１日までに出した製法発明については、物質発明への変更を認めるとか、

そういう経過規定がなかったのです。経過規定がなかったので、若干かわいそうなところ

もないではないですけれども、優先権制度の意義を後退させてまで保護する必要がないと

いうのが多数の意見で、私もこれでいいと思います。 

判決の理由付けは、自ら主体的に公開したとは言えないということでしたので、｢判旨の

射程｣という面から考えていきますと、学術雑誌への投稿については 30 条が適用されるで

しょう。自らの技術の開示ですから。行政官庁の手続きによって技術が公開される場合、

たとえば厚生労働省なんかが新薬の承認試験を受けたりするときに、承認したものについ

てはこういう化学構造式の新薬を承認しましたと官報が出たりしますけれども、これにつ

いては 30 条不適用という説が多数です。自ら主体的、積極的に技術を開示する行為ではな

いというところが影響しているのでしょう。承認が欲しくて厚生労働省に書類を持ってい

っただけで、自ら技術を開示しようと思って持っていったわけではないのです。ですから、

これは 30 条不適用で構わないと思います。 

それから新聞の紹介記事なんていうものがありますね。町の工場で新しい発明ができま

したなんて紹介する報道記事がありますけれども、それも発明者が自ら主体的に公開した

とは言えないので、やはり 30 条の適用の対象外にしてかまわないと思います。自ら分かり

やすく発明を公開するわけではないですから。ただし、新聞での紹介記事の場合は、どれ

だけ正確に書かれているかという問題があって、記事の内容によっては新規性を失わない

場合も多いです。記事の内容によっては技術が公開されたことにはならない場合も多いと

いうことです。新聞記者が発明の内容を知ってしまったら、内容漏知型の新規性喪失にな

りますけれども、その新聞記者に守秘義務を課して、発明が分からないような状態でうま

く紹介してくれとお願いする。それで結果的に発明の内容がよく分からないというか、ぼ

やかされていて内容が分からない、把握できない程度の紹介記事になっているのであれば、

新規性を喪失していないと解釈される場合が多いと思います。そんな訳で、新聞の紹介記

事による新規性喪失はなかなかないかなと思います。業界新聞というのがあって、たとえ

ば｢製品何とか何とかが来月発売｣みたいな感じで記事が出るのですけれども、製品名が出

ただけでは発明の内容は分からないので、その場合は新規性を失っていないということが

多いと思います。 
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＜特許法(5)＞ 

 
59ページ。前回の復習として新規性喪失についてもう少し説明します。「新規性喪失の事由
があった場合には、６カ月以内に出願をすれば救済が受けられる、新規性を喪失しなかっ

たものと認める」というふうに書いてありますが、でも、「出願の特例ではない」というふ

うに書いてあります。出願の特例ではない、ですから、出願日は、あくまで出願日で、新

規性を喪失した日にさかのぼるというわけではないです。 
ですから、ここに、他人の出願、新規性喪失、例えば、学会で発表してしまった、ある

いは、刊行誌に記載してから書類を国内で出願するまでの間に、ほかの人により、これは、

もちろん内容は同一の発明なのですけれども、同一の発明が先に出願されてしまうと、き

ょう説明する先願の規定が適応されて、日本は、先願主義ですので、新規性喪失した人は、

負けてしまいます。これでは特許は、取れません。ここが、大事なところです。 
新規性喪失してから、出願までの間に、他人の同じ出願があると、この人は、負けにな

ります。だから、出願日がさかのぼるものという規定ではないという説明をしているので

す。だから、喪失しても、なるべく早く出願した方がいいということです。ちなみに、こ

の他人の出願、独自発明、２人とも、お互いライバルだということを知らなくて、それぞ

れ、別個、独立に発明していた場合のことを想定していますけれども、この他人、これも

やはり、特許は取れません。 
それは、ここで新規性喪失をしているからです。この人は、自分が発表をしたわけでは

ないので、適用は、受けられないです。だから、29 条の 1 項の 1 号か、2 号か、3 号で、
この人も特許を受けることができません。法律の理由でこの人は、29条 1項、この人は、
39条か 29条の 2です。だから、「うかうかしていないで、さっさと出願しないといけませ
ん」ということを、59ページの一番下のところに書いてあります。 

甲学会発表
（発明の内容：ABC）
新規性喪失

乙出願（発明の内容：ABC）

甲出願
（発明の内容：ABC）

６ヶ月

甲出願拒絶
（乙の後願）
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 レジュメ 61ページ、進歩性のところから入っていきます。 
進歩性、これは、特許要件の一つです。29条の 2項に、書いてあります。特許法は、29条
の 2項と 29条の 2というのが、二つとも重要なので、混同しないで覚えて欲しいのですけ
れども、進歩性の方は、29条 2項です。実務の上で一番大切ですけれども、法律論的には、
あまり論じるところが多くないという条文です。 

29条 2項の内容というのは、もう皆さん、見ているから分かりますが、29条 1項「各号
該当の技術」、つまり新規性を失った内容の技術に基づいて、当業者が容易に発明をするこ

とができた場合は、特許を受けられない。条文のところには、「その発明の属する技術の分

野における通常の知識を有するもの」、これを、レジュメの方で当業者というふうに読み替

えています。 
要するに、審査を受ける対象になっている発明をした人と、同レベルの人たちが思いつ

くかどうかということです。容易に発明をすることができた場合、思いついた場合、新規

性と違って、例えば、刊行物、論文とか特許公報に記載された発明と同じではないのだけ

れども、その分野の通常レベルの発明者が、少し考えればできそうなものについては、特

許を受けることができないのです。効果は新規性と同じで、進歩性を満たしていない、簡

単に発明することができた発明が出願の書類に書いてあったら拒絶、過誤登録の場合は無

効です。これは、まったく同じです。 
進歩性を設けた趣旨ですけれども、ここに二つ、「消極的理由」と「積極的理由」という

ところが書いてありますけれども、表、裏です。１のところで、「特許制度が存在しなくと

も当然に達成されるような技術進歩に対しては、ほっておけばじゅうぶん」というふうに

書いてあります。これは、イメージ的な図に過ぎないですけれども、階段があって、１段

ずつ上っていくわけです。技術、テクノロジーというのは、進歩する方向にしか進まない

です、基本的には。基本的には、進歩する方向にしか進まないもの、製品、あるいは、発

明があって、それを改悪したり、同じ物を作ったりすることはあまりしないわけです。敵

のライバル製品があったら、敵よりもいいもの、値段が安い、高いというのはありますけ

れども、敵よりもいいものを作り出してお客さんに買ってもらおう。だから、ほっておい

ても階段を１個１個上ることは、特に特許制度のインセンティブがなくても、皆さん、勝

手にやってくれる。 
ルネサンスのころは特許制度なんかなかったのですけれども、皆さん、たくさん発明し

ていました。発明者の功名心というか、好奇心というのが多大にあったのだと思いますけ

れども、今でもそういうものは、決して失われているわけではない、発明者の好奇心。市

場に置き直してみても、ライバルよりもいい製品、いい発明をして儲けていこう、あるい

は、効率的に稼いでいこうということがいくらでもあるわけです。だから、階段を１個１

個上るくらいの進歩というのは、ほっておけばいいのです。別に、特許制度のインセンテ

ィブは要らない。
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進歩性＝２段飛ばし

３段飛ばし

自由
実施可

自由
実施可

 
特許制度はどのへんにアイデンティティーを生み出すかというと、２段飛ばし、あるい

は、３段飛ばしの発明がどんどんされる。こういうインセンティブを与えてあげないと、

特許制度の意味がないのです。ほっておいても、１段１段上っていくことは、皆さん、や

ってくれるわけです。特許制度という、うまみ、おいしいものを与えて、皆さんが、２段

飛ばし、３段飛ばしで階段を上っていくように仕向ける、それが、進歩性の狙いです。だ

から、１個分しか進歩していない発明については、特許をあげないのです。特許が欲しけ

れば、２個飛ばし、３個飛ばしの発明をしろと言っているのが、29 条 2 項の狙いです。2
の方には、特許権の乱立ということが書いてありますけれども、結局、これの裏返しです。 
今度は、技術レベルを縦に見ていきますけれども、今の技術レベルがボトムのところだ

として、ある特許で、この前ボトムのところから進歩した。２段目くらいまで進歩性があ

るので、特許をもらいました。だから、そういう場合、もう次のボトムが、２段目になっ

ているわけです。発明されることによって、２段飛ばしで進歩したから。このボトムに対

して、また、１段目に特許をあげてしまうと、これは、全部特許になってしまう。全部誰

かしらが特許になってしまう。だから、あくまでイメージ的な説明なのですけれども、あ

る程度、すき間を入れてあげないといけないです。だから、ここも本当は正確ではない、

このへんです、きっと。本当は正確ではないかもしれません、少し間を開けてあげないと

いけないのです。この部分が、進歩性の役割ということになります。 
特許と特許の間を、少し開けてあげないといけない。そうでないと、皆さんが自由に利

用できる技術というのがなくなってしまうのです。これを、特許権の乱立というふうに、

ここでは表現をしています。今の技術レベルから、少ししか進歩をしていないものについ

ては、特許をあげないことで、皆さんが、自由利用できるスペースを作っているのです。

すべての技術に特許を与える必要はない、あるいは、あげてはいけない。ある程度、すき
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間を残しておかないといけないのです。すき間のところで、自由に競争をしていただく。

でも、すき間のところというのは、しょせん１個分しか進歩しないわけですから、特許を

あげるまでには、いっていない。ある天才が出てきて、今の技術レベルから２個飛ばし、

３個飛ばしの発明をしたら、そこで、あげる。その人のおかげで、ボトムのレベルをぐっ

とあげてもらう。そうしたら、上がったら、またそこから少しの間は自由利用。それを繰

り返して、特許がなかった場合よりも、早く、大きく、技術を進歩させていこうというの

が、進歩性の要件の役割です。 
これは、ほかの釣合いでも全部同じですけれども、ほっておけば進歩する、ほっておい

た方がいい場合は、権利をあげる必要がないのです。むしろ積極的にあげてはいけない、

こういうところに特許をあげると邪魔だということです、これが進歩性の役割です。 
次に、レジュメ 61ページに「創作性」と書いてありますけれども、著作権法には似たよ
うな要件として、創作性というものが設けられています。著作権というのは、表現を守る

権利です。アイデアを守る権利ではないというところが、特許と一番違うところです。創

作性がどういうものかと言われていると、ほかと異なる表現のこと。だから、「他の著作物

と違っているところがあればいい」これが、創作性の要件であると言われています。他の

著作物と違っていればいい、異なっていればいい。これは、どうしてかというと、進歩性

とは違います。進歩性というのは、容易に発明することができるので、異なっているだけ

では足りないのです。すごく異なっていないといけないというのもあるし、同じ言葉に引

き直して言えば、すごく異なっていなくてはいけないというのが進歩性ですけれども、著

作権の方は、異なっていればいいのです。 
これは、どういう話かと言いますと、著作権法が起立しているのは、文化の世界です。

特許技術の世界、テクノロジーの世界ですけれども、文化というのは、いろいろなものが

あることに価値があります。例えば、きょうは、非常に天気が悪いですけれども、ここの

ところすごく暑くて、北海道らしいさわやかな夏というのが、今年は、なかなかないです。

そういう夏を皆さんが感じた場合に、どう表現をするかという問題があるのです。どうい

うふうに表現をしますか、友達にメールを打つかもしれないです。「きょうは、爽やかでか

らっとしていて、とてもいい天気です」と、メールを打つかもしれないです。あるいは、

私は、楽器ができないですけれども、楽器のできる人は、思わず感情が高ぶって歌を作っ

てしまうかもしれないです。あるいは、詩心がある人は、詩を詠むかもしれないです。同

じものを見て感じたとしても、表現の仕方というのは、たくさんあるのです。たくさんあ

った方がいい、あるいは、たくさんあるべきだ、それ自体意味があるのです。選択肢がた

くさんあること自体意味があり、表現の選択の仕方も多様です。できる表現で、みんなが

すればいい。 
ですから、ある表現、例えば、詩でも、曲でもいいですけれども、排他権のようなもの

を認めたとしても、ほかの人は、違う表現をすればいい。例えば、メールを先ほど言いま

したけれども、「きょうは、いい天気でからっとしています」と書いてもいいですし、陳腐
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なせりふですけれども、「抜けるような青空ですね」と、表現をしてもいいのです。それぞ

れ表現が違うから、お互いの排他権には引っかかりません。 
文化というのは、たくさんあること自体に意味があります。ですから、他と異なる程度

であっても、それほどほかの人の表現を妨げることにはなりません。表現の仕方、あるい

は、手段はたくさんあります。 
ですから、著作権存続期間というのは、比較的長いです。著作権者が亡くなってから 50
年間守られます、生きている間は、ずうっとです。だから、著作してから亡くなるまで、

プラス 50 年ということですけれども、例外もたくさんあります。特許の 20 年に比べて圧
倒的に長いです、さらに伸ばそうという意見もあるくらいです。 
反面、今、話題にしている特許というのは、技術の世界、テクノロジーの世界です。今、

ここでも説明しましたけれども、必ず改良される方向へ伸びていきます。これは、必ずと

言っていいと思います。ですから、実現の選択肢というのが、かなり限られている。これ

も、また、イメージ図に過ぎないのですけれども、ある著作物というのがあり、表現がい

ろいろな方向へ発達していく。ある著作物を元にして、いろいろな著作物がたくさん出て

いく、いろいろな方向へ広がっていくのです。 
これに対して、発明というのは、わりと一方向というか、限られた方向に伸びていく性

質があります。これは、進歩していく方法です。この進歩という基準も、効率性の基準で

考えていけばいい。別に、表現の問題ということがありませんので、著作物に比べれば、

わりと評価はしやすいわけです。簡単に言えば、実験して数値がよければそれでいい、あ

るいは、小さいエネルギーでいいものができればそれでいい。わりと著作物に比べて、評

価がしやすい、そして、発明ですから、皆さんの日常生活に、それほど強くかかっている

わけではありません、発明するという行為が。 
「僕の趣味は発明で、きょうも１個してきたよ」という人は、あまりいないと思います。

でも、きょう、朝起きて友達にメールを送ったら、それは、もうすでに、皆さん１個著作

物を作ってきているわけです。皆さんの日常生活に、すごく密着しているのが、著作物と

いうか、著作活動。発明というのは、そんなに密着しているわけではないです。皆さんが、

メールを打つ数に比べれば、発明する数というのは、ずうっと少ないです。日常生活を阻

害するということが少ないのです、発明に排他権を与えたとしても。むしろ企業同士のつ

ばぜりあいというか、切磋琢磨（せっさたくま）の方が大きい。   
ただ、反面、道が狭い。だから、技術の進歩する方向に排他権というブロックを置かれ

ると、なかなかこれを迂回しつつ発明をしていかなくてはいけないわけですから、これは、

結構、影響が大きいのです。著作権の場合は、どこにブロックを置いても、いくらでも迂

回ができる。あるいは、圧倒的に迂回の幅が著作権の方が広い、迂回の手段がたくさんあ

る。だから、特許の方は要件を厳しくしないと、かえって産業の発達を妨げてしまうわけ

です。そのために、他と異なるというだけでは足りない進歩性という要件を設けたわけで

す。これが著作権における創作性と、特許における進歩性の違うところです。特許の期間
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は出願から 20年で、著作権よりも短期ですけれども、それも、これと同じ理由です。特許
の方が、迂回が厳しい、迂回するのが大変だから。 
邪魔なブロックは、早くなくなった方がいいのです。もちろんなければ、先ほど言った

ように、ないと階段を１個１個しか進歩していないから、もちろん特許はあった方がいい

のですけれども、長すぎてもいけない。著作権の場合は、迂回の手段があるから、そこそ

こ長くても、皆さんがそんなに困らないというところが、進歩性、著作権、著作物の創作

性と比較した、進歩性の意義というか説明になります。 
要件の最後は、レジュメ 62 ページ、先願です。日本の先願には、２種類あります。39
条と 29条の 2で、２種類の先願があります。先願を簡単に言えば、一番初めに出願した人
に特許をやる、もちろん同じ発明が複数あったらの話です。同じ発明が複数あったら、一

番最初に出願した人に権利をあげるというのが先願主義です。同じ発明が複数出願されて

きたら、あるいは、発明されたら、一番初めに特許庁に書類を提出した人に権利をあげる

というのが先願主義です。 
これは、ダブル・パテント回避というところに意義があるわけです。同じ発明について、

２人に権利をあげるということを回避しているのです。では、同じ人だったらいいのでは

ないかという話もありますけれども、同じ人でもやはりだめなのです。同じ人に２個の特

許をあげてもだめなのです。話は簡単です、特許権の存続期間は原則出願日から、20 年間
です。同じ人に、もう１個重ねて権利をあげたら、また 20年になってしまう、伸びてしま
う、実質。これを防止しているのが、先願主義で同一人にも適用があると言われている内

容です。同じ人にも適用しないと存続期間を決めた意味が、なくなってしまうわけです。

立法の仕方としては、ダブル・パテントとなったら、最初の特許権の存続期間の満了日で

切ってしまうというのもあるのです。これは、アメリカのターミナルディスクレーマーで

すけれども、ただ日本は、そういう面倒くさいことはやらない、同一出願人にも適用があ

る。 
同一人ではなく、違う人の話をしていますけれども、同日の場合には、協議をしてもら

います、当事者同士で。整わないと、双方とも拒絶するという脅しを背景に、どちらかに

選択をさせるのです。どちらかの人が取り下げてもらうようにするというのが、2項から４
項の狙いです。お互い妥協をしらなくて頑張っていれば、両方とも拒絶になって喜ぶのは

第三者ということになります。取り下げた方は、後で説明をする、実施許諾か何かを、カ

ウンターとしてもらうのでしょうけれども。 
先願主義に対立する概念というのに、先発明主義というのがあって、それは、もっとも

先に発明した人に特許を与える。最初に発明した人に特許をあげるというのが、先発明主

義です。これは、今ではアメリカだけです。アメリカは、完全なということはないですけ

れども、ある程度縛りはあります。３０年たって、「実は３１年前に、おれが本当は発明し

ていたのだよ」と言うのを、さすがに、いろいろな法律、条文で覆られないようになって

いますけれども、アメリカは基本的な先発明主義。最初に発明した人が特許をもらえると
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いうのは、なかなか発明の奨励としてはいいかもしれないです。先願主義というのは、発

明が遅れていても出願が早ければ勝てるのです。逆に言えば、発明が遅くても出願が早け

れば勝てるのが、先願主義です。 
では、先願主義というのは妥協なのか。法的安定性から考えれば、先願主義の方が安定

しているのがよく分かります。書類をいつ提出したかで勝ち負けを決めるので、安定性と

しては先願主義の方があります。いつ発明をされたのかというのは、立証を、もちろんで

きないことはないですけれども、すごい大変。どの時点で発明が完成されたかという判断

と、その日付を立証するというのがとても難しいです。それは、皆さんよく分かると思う

のですけれども、先願主義は、特許庁が一元的に関与して、最初にハンコを押した方が勝

ちというので単純です。でも、決して法は、発明した日を立証するのが難しいから、しょ

うがなく先願主義を取っているわけではないのです。特許制度というのは、発明の奨励も

そうなのですけれども、公開させるところに特許制度の意味があるのです。何度も言って

いますように、「発明をしてくれ」と言うだけではないのです。発明をして、新しくできた

発明を皆さんのために公開してくださいというところまでが、特許制度の内容、特許制度

を作った意味です。発明の秘匿化防止というのが、特許制度の大きな目的の一つです。 
ですから、先願というのは発明をして、最初に、「僕が、皆さんに発明を教えるよ」と言

った人です。最初に、「僕の発明を皆さんにお教えします」、「排他権はもらいますけれども、

僕の発明を教えますよ」と、意思を表示したのは最初に出願した人です。だから、先願主

義というのは妥協ではないのです、特許制度の目的を貫いているだけです。 
もちろん実際的な衡量としては、法的安定性というのは大きいと思いますけれども、最

初に発明を公開する意志を表示した人に特許をあげる。別に、特許制度というのは、発明

をしてもらうための制度ではないのです。発明して、「どうだ、発明したぞ」という、発明

者の自己満足を裏付けするというか、応援する制度ではないのです。ほかの人に対する影

響というのを、もっと重く見ています。ほかの人がその発明を利用できるということを、

もっと重く見ていますので、先願主義というのは、それだけで意味のある制度です。これ

が、先願主義の内容です。 
２番目は、「拡大された先願」という、よく分からない日本語がありますけれども、これ

は、29条の 2です。条文からも分かるとおり、後から突っ込まれた要件です。これは、1970
年改正で入った条文で、昔はなかったのです。 
公開特許公報には、２ページ目の左上にとても大事な情報が書いてあるよと皆さんに説

明をしましたけれども、少し小さいスミのかっこで、「特許請求の範囲」というのが書いて

あると思います。「特許請求の範囲」と書いてあって、その下の行に「請求項１、これこれ」、

「請求項２、これこれ」というふうに書いてあって、請求項が１から４まであります。こ

の請求項１から４というのがあるのですけれども、この固まりのことを、特許請求の範囲

と言います。これは、クレイムとみんな略して言います。 
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39 条、今、同一発明が二つ以上あったら、最初の人に特許をあげると言いましたけれど
も、どこが同一なのかというのを判断するときに、39 条の方では、この特許請求の範囲の
ところを見るのです。特許請求の範囲のところしか見ない、逆に言うと。排他権の対象に

なるのは、特許請求の範囲です。だから、特許請求の範囲に書いてある技術にしか、特許

権が与えられません。特許請求の範囲の下に、発明の詳細な説明とか、図面とか書いてあ

りますけれども、これは、あくまでクレイムを説明するための文章であって、権利範囲と

いうのは特許請求の範囲だけで決まります。説明とか図面に、権利が与えられるわけでは

ないのです。それは、この後すぐ 70条のところで説明しますけれども、39条の方は、権利
のかぶりのところを問題にします。同一出願人、あるいは、同一ではない出願人について、

権利がかぶっていることを問題にするのでクレイムだけ見ます。 
これは、後願と先願のつもりですけれども、39条、あるいは、29条もそうですけれども、

審査対象はクレイムなのです。というか、審査対象を特定すべくクレイムという制度を作

ったので、審査対象は、クレイムに書いてある内容です。だから、発明の詳細な説明とか

図面のところに、新規性を失っている発明が書いてあっても、それは、拒絶の対象にはな

らないのです。クレイム本体が、特許の要件を満たしていればそれでいい。 
39 条というのは、先願のクレイムと後願を見るのですけれども、29 条の 2 というのは、

クレイムプラス明細書の内容。今、明細書と言いましたけれども、発明の詳細な説明とか

図面のことです。この書類のことを、明細書と皆さん言いますけれども、発明を明細に説

明しているという意味ですけれども、これと、これを比較するのです。これは、ここに特

許の書類があって、ここのところにクレイムというのがありますけれども、こちら側の書

類、ここがクレイム。クレイム、発明の詳細な説明、図面、全体といってもいいのですけ

れども、先願の全体と後願のクレームを見るのが 29 条の 2 です。39 条は、クレームしか
見ない。これが、29条の 2という条文です。39条とか 29条の 2の対象になるのは、特許
の書類だけです。権利関係を見ているので、学術雑誌で発表された内容とか、学会で喋っ

た内容というのは、特許権は与えられないです、それだけでは。その内容を特許庁に出願

しないと与えられないのですけれども、ただ新規性の場合は、どんな書類に書いてあった

かというのは問題にしません、進歩性も同じ。 
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ただ 39条と 29条の 2というのは、特許の書類同士の比較になります。29 条の 2がある

と、39 条は要らないのではないかという話になるかもしれないのですけれども、実はそう
ではなくて、いろいろな理由があって、29条の 2が改正法で入ったのです。 
それには、まずクレイムと補正というのを教えなくてはいけないのですけれども、先ほ

ど言ったように、排他権が与えられるのは、クレイムに書いてある発明で、明細書に書い

てある発明には、権利は与えられないのです。最初に、皆さん、クレイムと説明を分けて

書くのですけれども、ただし、補正というのができます。審査の手続きの間に、書類の内

容を変更すること、修正することというのか、これが、補正という制度なのです。 
その中には、例えば、明細書に、最初はクレイムに書いていない発明で、説明のために

発明を書いていたのですけれども、よく考えると、説明のために発明を書いた。あるいは、

こういうバリエーションがある、この発明には、こういう用途があるというふうに書いて

おいたけれども、よく考えたら、これも特許要件を満たしていそうだ。では、明細書に書

いてあったやつを、クレイムに新たに盛り込もうじゃないかという補正ができるのです。

出願した後に、クレイムの範囲を変更することがきるのです。それが、補正という制度で

すけれども、これは、しょっちゅうやられるのです。動くのです、後発的に、クレイムの
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範囲というのは動きます。先願のクレイムの範囲が動いていると、後願は、動きが止まる

のを待っていないといけないです。クレイム、今の段階では同じかもしれないけれども、

違うクレイムになるかもしれない、だったら、これは、セーフになります、後で動く可能

性がある。だから、クレイムだけに先願の注意を与えていると、先願の審査が終わるまで、

後願は待っていないといけない、そういう問題があります。 
これは、先願の処理待ち問題というふうに言っていますけれども、これをやっていると

後願の審査が遅れるのです。後願も、先願が決まってから決まるので、それまで動きます。

そうすると、また、次の後願が遅くなって、どんどん審査が遅くなってしまうのです。今、

審査は、「約２年かかる」というふうに言われていますけれども、１９７０年改正以前は、

３年とか４年近くかかっていたことがあったようです。それの問題の一つが、後願の処理

待ち問題なのですけれども、これを解消するためには、明細書全体に先願の範囲を与えれ

ばいいと、そのために 29条の 2というのができました。 
飛ばした１個目の説明ですけれども、39 条しかない時代は、先ほど、クレイムとクレイ
ムを比較して後願を退けると言いましたけれども、先願を出している人からみると、後願

を排除する権利というのは、クレイムしかないのです。後願排除効と言いますけれども、

ライバルの発明を特許にしない範囲というのが、効力というのはクレイムしかなかった。

それで、どうなるかというと、先ほども説明をしたけれども、明細書の、説明とかに新し

い発明を書いてあることがあるのです。それも別発明、別出願で、この発明をクレイムに

書かないといけない。 
今は、こういう説明をしましたけれども、昔は１個の出願で、１個の発明しか書けなか

ったのです。説明の方に書くのはいいのだけれども、クレイムには、１個の出願について、

１個の発明しか書けなかったので、ここに書いた発明について、敵の発明を、敵の出願を

妨害してやろうという、後願排除効というのを持たせるためには、別途、新しい出願をし

なければいけなかった。これを、防衛出願と言います。今でもたくさんありますけれども、

これがすごく多かったのです、昔は。これを解消するためには、今、言ったように、クレ

イム以外にも後願排除効をあげれば、こういうことはしなくてすみます。そのために 29条
の 2 を作りました、防衛出願を減らすためです。防衛出願がたくさんあると、これもやは
り審査の妨げになります。防衛出願があまりたくさんあるというのは、審査遅延の原因の

１つです。 
昔は、出願があれば、すべて審査をしていたので、防衛出願であってもしょうがない、

審査をしなくてはいけなかったのです。昔は、しょうがなく審査をしていた。防衛出願と

いうのは、出願人にとってみれば権利は要らないのです、この後願排除効だけあればいい。

権利は、お金がかかるので、何もたくさん権利を取る必要がないのです。あまりは重要で

ない発明については、相手の発明が特許になるのを妨害すれば、それでじゅうぶんなので

す。ただし、昔は 29条の 2がなかったので、妨害したい場合には、やはり別の出願をしな
ければならなかった。このために審査が停滞するという問題があったので、29条の 2を作
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って、それを、防止したわけです。この二つが、１９７０年改正の大きな目標の一つです。

２番目、１番目の順番で説明をしてしまいましたけれども、防衛出願を減らすためです。

クレイムにしか後願排除効がないと、明細書の詳細な説明に書いてあった発明についても、

相手の出願を妨害するためには、別途出願をしなければいけないのです。別出願がどんど

んたまると、審査が遅れます。それを防止するために、この範囲にも後願排除効を与えた

のが 29条の 2の１個目。 
２個目というのが、後願の処理待ち問題です。後願排除効が先願の明細書の詳細な説明

にも認められれば、先願が特許されたり、拒絶されたときに、クレイムの範囲が確定する

ので、それを待っていないといけないという問題がなくなります。この二つが、29 条の 2
の大きな内容です。 
３番目は、クレイムに書かなかったけれども、詳細の説明には書いてあるということは、

開示を最初に決意した人ということになります。他人にばれてもいい、あるいは、他人に

教えようと思ったのは、後願の人よりも、先願の方が先です。後顔の人はクレイムに書い

てあった、先願の人は詳細な説明しか書いていなかった。でも、他人に発明を教えてあげ

ようと思ったのは、先願の人の方が先です、ダブっている発明については。だから、先願

の人に後願排除効を与えても、おかしいことにはならないのです。それが、３番目の理由

です。 
29条の 2の対象になるのは、先願の方で、出願当初の明細書図面の内容です。これは、
何を言っているかというと、補正で後から新しく付け足した内容については、29条の 2の
地位はありません。補正というのは、もともと新しいことを付け加えてはいけないのです。

明細書の中でしか動かすことができないのですけれども、新たに加えることは、それ自体

が拒絶理由になるので、それには 29条の 2の地位はありません。最先に開示することを決
意した人ということにならないですから、補正というのは、後からするものだから。もう

一つ条件があって、こちら側が、出願公開されることが要件です。何を言っているかとい

うと、公開前に取り下げたらだめということです。公開前に取り下げたら、29条の 2の地
位はありません。 
少しだけ言っておきますと、皆さん、公開と 29条の 2のところで、たぶん頭が混乱して

いると思うのですけれども、これは、先願の出願で、後願の出願があります。これが、先

後願なのだけれども、先願は、１年６カ月後に公開されます、内容が。これは、内容が同

じという、もちろん想定ですけれども、だから、後願の人から見れば、これは、新規性の

問題ではないのです、29条 1項の問題ではないのです。なぜかというと、29条の 1項とい
うのは出願時で見ますから、出願のときには、先願の内容というのは、この人には見えて

いないのです。だから 29条 1項の新規性では、後願を排除できないのです。これは、29
条 1項、つまり新規性の問題ではないです。この人は、この出願が見えていない状態で書
いていますから。
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先願出公開

後願拒絶

（29条の２）

1年6月経過

 
29条の 2というのは、先願が公開されたら、この時点から効力を持つのです。先願が公
開というのは、64 条ですけれども、出願公開をされたら、この日から効力が出るので、後
願が負けということになります。だから、このへんで先願を取り下げたら、これは、セー

フなので生き残る。これは、29条 1項と 29条の 2で誤解してほしくないところです。「公
開が要件」と言っていますけれども、公開されたら出願日で見るのです。公開されて初め

てこの日から見る、ここと、ここを見るのではないのです。公開をされたのを条件で、こ

こと、ここを見る。 
新規性は、この人が見えているかどうかでみますから、この人の内容は見えていないで

す。後願の人は、先願の内容が見えていないです、18カ月の間だと。だから、これは、29
条 1項では、だめということになります。29条の 2、何と 18カ月の間に新しい出願がある
なんて、そんなことあるのかな、しかも同じ発明があるのかなと思いますが、実は、結構

来ます、広いから、わりと対象が。29条の 2の拒絶理由というのは、結構来ます。効率性
の世界ではないですけれども、みんな同じような発明を狙っているから、わりと 18カ月く
らいだと、かぶることがあるのです。 
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＜特許法(6)＞ 

 
29 条の 2、最後の説明が少し抜けています。今、質問がありましたけれども、今まで私
がした説明だけだと、39条は意味がないでしょう。29条の 2は明細書全体に後願排除効が
ある。これでは、39条の意味がないのですけれども、実は、29条の 2というのは、先後願
で出願人が同一だと適応除外になります。発明者は、同一でも適応除外ですけれども、発

明者または、出願人が同一の場合は、29 条２というのは、先後願で適応除外になります。
39 条は、出願人が同一、発明者が同一であっても適応除外がありません。だから、かなり
ダブっているのです。29条の 2というのは後からできた条文なので、39条と 29条の 2の
スミわけというのは、今、出願人同一、あるいは、発明者同一の場合にしかないですけれ

ども、29条の 2という条文はヨーロッパ特許法にもあって、ヨーロッパ特許法の場合には、
これは、適応除外はないので、そういう法制もありだと、私は思います。   

29条の 2の最後の補足。出願人同一、発明者同一の場合には適応がありません。これも、
実務的には極めて重要なところです。 
では、63ページの方、特許付与の手続きの方にいきましょう。これは、教科書の 189ペ
ージの図とほとんど同じです。ただ、教科書と見比べると違うところがあって、教科書で

言うと 189ページの左下に、「特許意義の申し立て、特許無効審判の請求」と書いてありま
すけれども、特許意義の申し立てというのは廃止になりました。後で説明しますけれども、

これは、廃止になりました。 
特許付与のストリームですけれども、メーンルートは左側です。上の方の右側に、却下

理由通知とか、補正命令とかありますけれども、ここは、あまりいくことはないです。こ

こへ流れることは、あまりない。左側のストリームの方にいって、真ん中に実体審査 47っ
てあります。これは、47 条のことですけれども、ここからが本番です。拒絶の理由があれ
ば、右の方に流れていって、拒絶理由通知を受けて、出願人が、意見書、補正書で反論し

てやる。これが、何回か繰り返されることもあります。最終的に、特許査定になるか、拒

絶査定になるか。特許査定になったら、特許料、登録料を払って設定登録を受ける。残念

ながら拒絶査定になってしまった人の場合には、不服の申し立ての手段があります。それ

が、不服審判。121条のケースで、不服審判ですけれども、これで、もう一回チャレンジが
できます。これが、主な特許付与の流れです。商標もそうですけれども、みんなこういう

ふうに流れていきます。 
特許の欲しい人は、出願をしなくてはいけません。出願をしないと、特許はもらえませ

ん。願書に何を書かないといけないかというのは、36条に書いてあります。36条の 1項と
いうのは、諸種事項です、いわゆる。2項目というのは、明細書に、これを書かなくてはい
けないというふうに書いてあるだけなので、実際には、36 条のところは、審査基準で多く
が決まっていると言えます。 
出願の形式ですけれども、もう、何度も説明をしていますが、一番大事なのがクレイム、
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特許請求の範囲です。これをどういうふうに書くのかというのが、一番大事です。これが、

審査の対象になります、先ほども言いましたように。審査の対象になるということは、70
条、「特許の技術的範囲」と書いてありますけれども、権利範囲のことです。権利範囲のこ

とを、特許法では、特許の技術的範囲、特許発明の技術的範囲と呼んでいます。裏表です、

これが審査の対象になる。広ければ拒絶理由を受けやすいし、狭ければ権利が弱くなる、

ジレンマです。ジレンマで一番いいところを狙って権利を取るというのが、一番いいとこ

ろです。広ければ拒絶理由をたくさん受けるけれども、権利も広い。狭いと拒絶理由は受

けないけれども、権利も狭い。 
クレイムの書き方ですけれども、現在は多項制というのを採用されています。これは、

1987年で改正になりました。先ほども少し説明しましたけれども、昔は、１個の出願につ
いて、発明は１個しか書けなかったのです。そういうのを単項制と言いますけれども、今

は、多項制です。完全に多項制という人もいますけれども、多項制というのは、公開特許

公報をみると、特許請求の範囲のところにこのように、請求項１から４まで並んでいるも

のです。請求項を、たくさんかけるということです。請求項１個１個が、それぞれ独立し

た発明です。１個１個が対象になります、審査の。範囲は、権利の対象になります。請求

項１個１個が独立して審査の対象になる、あるいは、特許権の対象になる。だから、１出

願多発明なのです、今は。１個の出願でたくさん発明を書いていい、それが、多項制です。 
それから、明細書。明細書というのは、今では特許請求の範囲と、図面以外の部分を明

細書というふうに呼んでいますけれども、その実体的なところというのは、発明の詳細な

説明です。この請求の範囲の下、請求項４の下、「0001」と書いた上に、スミのかっこで、
「発明の詳細な説明」と書いてありますけれども、これを分かりやすく書かなくてはいけ

ないという決まりがあります。36条の 4項の 1号です。 
発明の詳細な説明の役割というのは、これは、29条の 2の対象にもなりますけれども、
クレイムに書いてある発明を詳しく説明する。そのままですが、クレイムに書いてある発

明というのは、権利範囲になるので、わりと抽象的に書いてあります。この公開特許公報

で言えば、「中央部が高く形成されていて、回りに油がたまるようになっていて、クレータ

ー状の突起がたくさんある調理器具」というふうに書いてありますけれども、これを満た

していれば、どんな調理具でも、排他権に引っかかることになります。図面には、とらわ

れないということです。図面に書いてある、これは、丸ですけれども、例えば請求項１に

は、調理具が丸くないといけというふうには書いていないので、四角でもいいのです。そ

ういうことを、発明の詳細な説明の方には書きます。クレイムを、詳しく説明するのです。 
たぶん、もう一つ、発明の詳細な説明には役割があって、先ほども言いましたが、発明

を分かりやすく説明する。これは、公衆に対しても分かりやすく説明するという意味です。

特許公報を見る審査官だけではなくて、ほかの発明者、ほかの人たちにも分かりやすく説

明するというのが、発明の詳細な説明の役割です。説明がじゅうぶん分かりやすくないと、

これも、拒絶、あるいは、無効の理由になります。これは、形式的な要件ではないのです。
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発明を詳しく説明をするというのは、手続き的な問題ではないのです。特許制度というの

は、セカンドランナーが、分かりやすく、その発明を利用しなければいけないです、特許

が切れた後に。発明を公開するというのが、特許制度の大きな趣旨の一つでした。分かり

にくいのでは、利用できないです、セカンドランナーは。分かりにくく書いてあったので

は、セカンドランナーは利用できない。だから、発明を分かりやすく書かなくてはいけな

いというのは、形式的な要件ではないのです、実体的な要件なのです。これが、36 条の説
明になります。 
次に審査では、いろいろな制度がありますけれども、「１審査主義」、「２審査請求」、「３

出願公開」と書いてありますが、審査主義からいきましょう。審査主義は、47 条に書いて
あります。47条は、大した条文ではないです。「審査官が審査をする」と書いてあるだけで
すけれども、特許庁審査官が特許要件を事前に審査します。特許付与の前に、審査をしま

す。これを、審査主義といいます。実用新案は、無審査主義です。要件を権利付与の前に

審査しないことを、無審査主義と言います。無審査主義と、無要件主義は違います。無要

件主義という国はないのですけれども、無審査主義とは違うので気をつけてほしいのです

けれども、特許は、審査主義です。意匠も商標もそうですけれども、審査官が審査をしま

す。 
審査主義なのですけれども、特許が後発的に無効にされる危険性は少ないです。最初に、

チェックをしてあるから。もめたときに、無効になる可能性は少ないです。権利の安定性、

これは、よく分かる話だと思います。ただ、どうしても時間がかかります。今、２年と言

いましたけれども、実は、今、いろいろな事情があって審査が滞っています。特許庁も認

めていて、２年で終わらないやつもあるようです。一時、１年８カ月ぐらいになって、「だ

いぶ早くなった」とか言われますけれども、平均、今、２年というふうに考えていただけ

ればいいと思います。これは、審査の遅れというのは、特許庁の永遠のテーマです。先ほ

ど言ったように、29条の 2も審査の遅れを解消する制度の一つでしたけど、審査主義の欠
点というか、どうしても避けられない欠点です、審査待ち。 
２番目、審査請求制度。これも審査待ちを減らす手段の一つですけれども、特許出願と

いうのは、全部審査をするわけではないのです。出願と別に、審査請求というものをしな

いといけません。それが、48条の 2です。「審査請求を待って審査をおこなう」というふう
に書いてあります。出願をしただけではだめなのです、審査請求を別途しないといけない

のです。別の手続きをしなくてはいけない。別に、出願と同時にすることもできます。で

も、手続きとしては別。どうしてかというと、先ほども説明しましたように、後願排除効

を狙った防衛出願の問題です。 
防衛出願というのは、後願排除効が欲しい。要するに、ライバルの発明が特許にならな

ければそれでいい。ライバルの発明が特許にならないと、自分もライバルも実施ができる

ということになりますけれども、それでいいという発明があるのです。それでじゅうぶん

だと、相手に取られなければそれでいい、自分が排他的に実施できなくてもいい。ライバ
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ルが取らなければそれでいいという分野、あるいは、内容の発明もあるのです。そういう

発明というのは、出願をしてもらえば、29条の 2発生する、あるいは、出願公開すれば、
新規性の対象になりますから、それでじゅうぶんなのです。そういう出願もたくさんあり

ます、むしろそういう出願の方が多いくらい、だから、そういう出願については、わざわ

ざ審査をしてあげる必要はないのです。昔は、全部審査をしていました。防衛出願まで昔

は審査をしていました、分からないから、防衛出願かどうかは。だから、「出願人に審査を

したいと思うやつだけ言ってくれ」と、出願は取りあえず受け付ける。「出願は受け付ける

から、この後願排除効はあげるよ。もう、本当にやる気があるやつだけ、別に教えてくれ」

と、「それだけ審査をするから」それが審査出願請求の制度です。 
テクニカルタームとして、正しくは、出願審査請求です。審査請求というと、行政法上

の話になってしまうので、出願審査請求です、正確に言うと。これは、第三者でもできま

す、出願人以外でもできます。出願から、３年以内です。出願公開をされた後は、第三者

も分かる、要するにライバルです。その人も審査請求はできる、でも、第三者が審査請求

をしたからって、第三者のものになるわけではない、出願人のものになるだけです。何で

第三者から請求を認めるかというと、特許されるか否か分からないのでは、決断がつかな

いのです。もし、特許をされる、あるいは、出願人が特許を取る気満々だとしたら、自分

たちは計画していた事業から撤退しなくてはいけないのです。でも、まだ審査請求をされ

ていない状態だと、防衛出願か、やる気があるのか分からない。防衛出願だったら、自分

は撤退をする必要がないです。でも、特許をする気があるのなら、これは、やめておかな

いといけないかもしれない。どちらかよく分からないときは、決断してくれればいい、そ

ういうときは、第三者に、審査拒絶請求を認める意味があります。ただ、第三者がやった

からといって、その人のものになるわけではないです。 
昔は７年だったのですけれども、だいぶ長かった、今は、３年です。３年以内に審査請

求がないと、出願は取り下げられたものとみなされて、復活することがなくなります。逆

に言えば、出願人が、出願のときに全部決断をしていなくていいのです。発明したら、取

りあえず出しておけばいい、先願主義だからというか、出しておかないといけない。ただ、

本気で特許を取るかどうか、特許を取るためにお金がかなりかかりますから、本気で取る

かどうかというのは、３年以内によく考えればいいのです。出願したときに、これは、も

うかりそうだと思って出した発明であっても、３年たったら、どうもこれは実用化の見込

みがたたないとか、あまりもうかりそうもない。そういう場合は、何もお金をかけて取る

必要がないです。そういう場合は、捨てればいい、それが審査請求制度です。 
お金の方もうまくできていて、出願の料金というのは、とても安いのです。とにかく審

査請求の方が高いのです、とても。出願のときは１万６０００円です。審査請求は、１６

万８０００円。１０倍違います、すごく違うのです。出願審査請求の場合は、請求項補助

の加算料金もあるので、ただ、ここが安くて審査請求が高いのです。だから、やはり私が

言ったような制度になっているのです。「出願は気楽にやってくれ、審査請求のときに、よ
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く判断をして」ということです。だから、出願のときにお金が安くて、審査請求が高いの

です。これが、審査請求制度です。 
審査請求制度は、意匠と商標にはありません、特許特有です。意匠と商標は、件数も少

ないですし、ここまで問題は深刻にはなっていないからです。 
３番目は、出願公開制度です。これは、64条の 1項です。これも、特許制度の中では、
極めて大事な制度です。特許制度というのは、発明してもらう、あるいは、発明者に権利

を与えるだけの制度ではなくて、第三者に発明を公開して利用をしてもらう。そう位置づ

けた場合には、出願公開というのは、大変重要な制度になります。 
ただし、さすがに排他権なので、設定登録された後は、権利の公示がありますが、何度

も言っていますように、審査に時間がかかる。審査請求制度も、３年間の余裕がある。２

年かかったとしても、３年プラス２年で、特許を与えられるまでには、合計５年かかる。

５年かかるのでは、公開される時期が遅くなります。特に「重複投資」と書いてあります

けれども、どんな発明が出願されていたかということは、なるだけ早めにお知らせした方

が、同じ発明をしている人、ライバルが撤退をするかどうかの決心が付きます。それを、

レジュメでは、「他社が発明に無駄な重複投資をしてしまうことを防ぎえない」というふう

に書いてありますけれども、なるだけ早く公開をしてあげると、同じ発明をした人は、負

けたことに気が付くのです。相手の方が早いということに気が付く、この発明を続けてい

ても、特許を取れないということが分かる。だったら、撤退してくれます、無駄がなくな

るということです。あらかじめ特許になるかもしれない発明を、あらかじめ公開をしてお

くということで、ほかの人は予測可能性を立ててもらうことにもなります。 
１年６カ月後に出願公開、レジュメと一緒に配布した公報は、その公開公報になります。

一番上に「公開公報」と書いてあります、これは、まだ、特許になっていない、これから

なるかもしれない発明です。そんな発明でも、公開してしまうというのが、出願公開制度

です。１年６カ月を過ぎたら、今は、１年７カ月ぐらいで公開になっているみたいです。

だから１年６カ月たてば、敵が、１年６カ月前に何を発明したかというのが分かるのです。

負けたと思えばやめればいいし、でも、実は、自分の方が先に出していた、しめしめ勝っ

たなと思うときもあります。 
出願公開公報というのは、新規性の大事な資料になります。あるいは、29条の 2の地位
が発生します。これが、出願公開制度です。ただ１年６カ月たたなくても、出願人が自分

から、早期公開するという制度も、今はあります。特許庁長官に、「早めにオープンしてく

れ」というふうに言うのですけれども、そうすると、29条 1項の新規性の対象に早くなり
ます。そうすると、早く相手を退けることができます。早期公開制度というのも、今は、

導入されています。 
出願公開のもう一つの効果に、補償金請求権というのがあります。補償金請求権がどう

いう内容かというと、特許権というのは、設定登録になって初めて排他的権利が発生しま

す。出願からではないのです、審査を受けて登録料というお金を払った後から、排他権が
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発生します。出願しただけでは、ほかの人にまねをされることはないですけれども、公開

されたら、まねをされてしまいます。公開された状況というのは、排他権は、まだないで

す。でも、公開をされています。排他権が出るのは、設定登録を受けてから。だから、公

開されてから登録されるまでの期間は無防備です。逆に言えば、この期間というのは、第

三者は実施していい。実施できる、排他権の対象ではない。 
この期間、排他権はないですけれども、あまり無防備だとすると、出願人に少し酷だと。

例えば、ここから、ここが３年かかったとして、３年間の間に、振り切ればいいや、３年

でおれは、やめる決心が付いているけれども、特許になるまでには、稼げるだけ稼いじま

えと考える人がいるのです。登録になったらやめるのだけれども、稼げる間は、小金でも

いいから稼ぎたいという人がいます。この間について、少し守る権利をあげるよというの

が、補償金請求権制度です。それが、65条の 1項に書いてあります。 
65条には、「その発明が特許発明である場合に、その実施に対し受けるべき金銭の額に相
当する額の補償金の支払いを請求することができる」一般には、ライセンス料相当額とい

うふうに言われています。ライセンス相当額が取れる、ただ、禁止ができない、それが特

許権と一番違うところです。ほかの人が実施するのを、禁止することはできない、指をく

わえて見ている。ただ、ライセンス相当額を取ることができる。ライセンス相当額のお金

を、もらうことができる。だから、第三者としては、金を払う覚悟があれば、実施するこ

とができる。ただ、これが特許になるかどうか分からないです。つまりライセンス料を支

払わせるべき内容の発明かどうかは、まだこの段階では分からないので、警告または、実

施している人が知っていること、それを、要求をしています。 
それは、65条 1項の最初のところで、「特許出願にかかる発明の内容」特許出願にかかる
発明というのは、クレイムに書いてある発明のことですけれども、「その内容を記載した書

面を提示して警告をしたとき」に発生する。後ろの方に、「特許出願に係る発明であること

を知って、実施したものに対しては、同様とする」というふうに書いてあるので、実施者

に対する警告か、実施者が悪意であることが必要です。警告した後から、あるいは、実施

者が悪意に陥ったその期間に相当するお金を、特許が登録になった後もらえるという制度

です。特許が登録になった後でないともらえません、逆に言うと。 
だから、拒絶になったら、結局もらえないのです、当たり前です。拒絶されるような発

明に対しては、お金をあげる必要はない。警告は先にやっておく、まだ、公開の状態で、

１年間に４０万件ぐらい公開になりますので、第三者としても、それは、チェックしきれ

ない。登録だと、だいたい１０万件程度なので、４分の１なので、公開の段階で何かしら

の権利を発生させるためには、やはり警告か悪意が必要だというふうに考えたのでしょう。

そこから登録されるまでの間の分は、もらえる。ただし、特許をされた後じゃないと行使

ができない。これが、補償金請求権です。 
事件の数は少ないですけれども、実際に何件かあります。実際に、補償金請求権が取ら

れた事例というのがあります。禁止はできないけれども、お金はもらえるのです。 
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それから、ここに、『アースベルト事件』というのが載っています。これは、警告ないし

悪意となった後、クレイムが補正された場合に、もう一回、警告しなくてはいけないかど

うかという裁判例ですけれども、発明の内容を警告、悪意も警告も同じなので言いますけ

れども、クレイムはこうなっていますと警告をしないといけない。特許公報を相手方に印

刷して送り、うちでこういのを持っているので、特許になった後は、お金を取りますとい

うことを、相手方に内容証明とか、そういうので送るのが一般的ですけれども、警告時の

クレイムが、こういう範囲で、出願人が補正することがあるので、補正後のクレイムが、

このような感じにずれることがあるのです。クレイムが、ずれたときに、もう一回警告し

なくてはいけないのかというのが、アースベルト事件です。 
クレイムが補正されたかどうかというのは、すぐには、第三者には分からない、いずれ

は分かりますけれども。出願公開による補償金請求権について、警告が必要だと言ったの

は、特許になるかどうか分からない発明もたくさん公開されているので、チェックが大変

だというところがあります。そのために、第三者に警告をしているのですけれども、やは

り補正された後のクレイムというのを、第三者は、その場では知り得ません。だから、も

う一回警告をしなくてはいけないのかというのが、アースベルト上告審で問題になったの

ですけれども、もう一回警告をしなくてはいけないという原審を覆したのが、これです。

だから、再度の警告は要らない。 
ただ、条件があって、第三者の実施しているものが、ここにある場合は警告をしなくて

もいい、ただ、ここの場合は、警告しろと言ったのがアースベルト上告審です。補正の前

と後で、第三者が実施している発明が、どちらも含まれている範囲の場合は、再度の警告

はいらない。でも、これがずれた場合で、はみ出したところに引っかかる場合というのは、

再度の警告が必要という説示が、アースベルト上告審です。 
そもそもクレイムにはみ出しているやつに、ここに、最初の警告なんてあり得るのかと

いう話がありますけれども、それは、考えないことにして、ずれてはみ出したところにつ

いては、新たな警告が必要だというのが上告審です。これは、分かりやすい話だと思いま

す。ダブっているところは、もう一回やる必要はない。 
以上で、特許付与の手続きが終わりました、審査はここまで。次からは、侵害の場面の

話に移ります。 
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＜特許法(7)＞ 

 
これからは、特許侵害の成否について説明をしていきます。最初は、権利者側の主張を見

ていきます。 
特許権というのは、先ほども言っていますように、登録から発生します。内容というの

は、68条に書いてあります。68条は、「業として特許発明を実施する権利を専有する」。こ
れは、この権利の性質として、他人の実施行為を禁止することができる排他権か、特許権

者自ら発明を実施することができる専用権か、あるいは、これを独占権という人も居ます。

どちらで把握するのかというのは、延々争いがあるのですけれども、私は、前者、排他権

だというふうに解釈しています。   
特許権というのは、自分が実施する権利ではなくて、他人の実施を禁止することができ

る権利というふうに把握します。だから、特許権を持っていなくても実施できるのです、

当たり前ですけれども。特許権を持っていなくても実施することは勝手です、他人の特許

権に引っかからない限り。「権利が発生するのは、特許請求の範囲だ」というふうに言いま

したけれども、それについての権利があるということになります。 
少し前後しますが、先に説明をします。この把握の仕方なのですけれども、クレイムが、

少し抽象的なので、皆さん、想像力を働かせてほしいのです。ＡとＢとＣという要件が、

クレイムに書いてあるとします。これが、クレイムとしてある場合に、被疑侵害物のこと

を、イ号というふうに、今、略して言います。イ号が、これ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）が侵害だとい

うのは、よく分かる話だと思います。１個加えた、これも侵害です。クレイムの要件をす

べて満たしていれば、実施は禁止されます。この要件を全部満たしていればいいのです、

あと何か付いていてもいい。 

クレイム＝A+B+C

イ号＝A+B+C
ロ号＝A+B＋C+D ×侵害

ハ号＝A+B
A+B+D ○非侵害
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禁止できないのが、Ａ＋Ｂ。これは、侵害ではないです。クレイムの要件をすべて満た

しているかどうかというところで判断をします。ほかに何か付いていても侵害ですけれど

も、満たしていない要件があれば非侵害になります。これがクレイム解釈の大原則、基本

は、これです。 
排他権の説明に戻りますけれども、「どうして専用権でなくて、排他権なのだ」という議

論は、ものすごくたくさんあって、込み入っているのです。ごく簡単に象徴的な場合を言

いますけれども、改良発明タイプというのが一番分かりやすいかと思います。 
ただし、先ほど言いましたように、これは、ロ号の類型です。だから、これは実施する

と侵害になってしまうのです。だから、私は、外的付加型改良発明と言っています。要件

を加えているから、このタイプの改良発明というのは、特許は取れるのだけれども実施が

できない。それは、72条に、「後願の人が利用発明の場合は、特許は取れるけれども実施は
できない」というふうに書いてあります。先願権とか、おかしいでしょう、これ。自分が

積極的にできる権利だというふうに特許権を把握すると、実施ができないものについて権

利を与えたって意味がないでしょう、仮に、専用権の立場に立つと。 
特許権というのが、特許発明を自ら実施できる権利だというふうに把握すると、改良発

明というのは、72条で、「特許は取れるけれども実施できない」と書いてある。もし特許権
が専用権だったら、自ら発明を実施することが内容だと言っておきながら、実施ができな

いというのでは、意味がないでしょう。これが、排他権説のいいところです。 
排他権説というのは、もともと何もないところに、相手に入って来るなという、柵を付

けただけなので、もともと空っぽなのです、内容が。だから、親亀の上に子亀と言ってい

ますけれども、親亀は、基本発明で、子亀が改良発明ですけれども、やはり実施できない

という結論で、排他権というのは他人を排除する権利なので、排除することができる人が、

１人か２人になるだけであって、内容は変らないです。実施項がこの部分だとすると、基

本発明の人と、改良発明の人、２人から特許権侵害と、この人が訴えられるだけであって、

ここだったら１人ですけれども、ここだったら２人に訴えられるというだけで、別に権利

に矛盾がないのです。「もともと空っぽなのだから」という説明をしております。   
でも、排他権でも利用をされなかったら、やはり産業は発達しないので、利用する調整

規定を設けています。ライセンスで調整をするのですけれども、最終的には。ライセンス

で調整をするのですけれども、調整規定を一応設けています。ただし、基本はこれです、「特

許は取れるけれども、実施することができない」。気の長い話をすれば、先願の特許権が切

れた後だったら実施できるのです、先願の権利満了後、後願の権利満了までの期間は。こ

れは、気の長い話ですけれども、先願の特許権が切れれば、あるいは、「要らない」と言っ

て捨てれば、後願の権利者の方が、それを実施できるようになるのです。まったく意味が

ないわけではない、プラス、後願特許権が適法に成立していますけれども、後願の人は、

自分の発明を実施できない、この類型に当たるから。 
でも、先願の人も実施できないのです、やはりＡＢＣＤについては。ＡＢＣについては、
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後願の人の権利に引っかからないからできるけれども、この類型です、要件を全部満たし

ていないから。でも、先願権利者だからと言って、ＡＢＣＤこれが、できるというわけで

はないのです、やはり、できないのです。だから、ＡＢＣＤについては、お互いに蹴り合

いになるのです。両方とも、実施できない。ただ、それでは、面白くないでしょう。だか

ら、２人で相談して、２人に限ってできるようにするのです、ライセンス契約で。それを、

強制する条文もあります。だから、先願権利者と、後顔権利者２人で、この発明（Ａ＋Ｂ

＋Ｃ＋Ｄ）を排他的に利用することができるのです。それが、改良発明について特許を与

えている意味です。いいですか、先願権利者もやはり、これ（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）は、でき

ないのです、この類型だから。もちろん第三者もできない、でも、ライセンスで解決する

ことができます。少し難しい話になりましたけれども、これが、排他権だという理由です。 
専用権だと、自分の土地で、「ここは、おれの土地だ」と、何か、こう、ガッーっと寝て

いたりするのです。ほかの人がそこへ立ち入ってきたら、ぶつかってしまうでしょう。立

ち入るって、侵害の類型ではなくて、ほかの人が、「いやいや、おまえさん寝ているけれど

も、実は、おれも寝ていいと特許庁から言われたのだ」と言われると困るでしょう、２段

ベッドでも作らない限り。でも、排他権の場合は、「その土地には入るな」と言っているだ

けなので、もう１人、入るなと言っている人が居ても困らない、第三者が、やはり排除で

きるのだから。それが、排他権だという理由です。 
それから、業としての実施でないといけません。これは、家庭内実施は含まない趣旨で

す。家庭内で発明を生産しても、それは、特許侵害にはならない。実施の定義は２条の３

項に書いてあります。２条３項各号ですけれども、物の発明によっては、生産、使用、譲

渡、プラス、輸入、あとは申し出です。方法の発明については、その方法の使用、これが

実施行為です。これに該当すると、原則特許権侵害ですが、業としての要件がありますの

で、家庭内実施は含みません。 
物の発明と、方法の発明では、実施の定義が少し違うのです。方法の発明というのは、

生産というのを観念できないので、生産とか譲渡、方法を譲渡するというのは、無理です、

方法をやっていい権利を譲渡するなら分かります。それで、1号、2号、3号と分かれてい
ます。ここまでが基本です、クレイムを基準にして解釈をするということです。 
（２）「特許発明の技術的範囲と均等論」のところに行きますけれども、原則は、今、説

明をしました。70条の方に、解釈が書いてあります。「特許発明の技術的範囲は明細書の特
許請求の範囲の記載に基づいて定める」と記載に基づいて解釈する、これが 70条です。権
利を決めているのは、この条文だけ、クレイム基準です。これは、特許権の効力の範囲を

明確化にするという意味があります。クレイムの機能を２つ言いました、「審査の範囲を明

確にする」機能と、「特許になった後は、権利の範囲を明確にする」２つの機能があって、

当然、これは、表裏一体です、クレイムされている発明にのみ及びます。 
だから、明細書の詳細な説明にだけ書いてある発明には、権利は発生しません、前回の

講義で言った、後願排除効だけです。これは、先ほど表裏一体と言いましたけれども、審
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査の対象だから、その範囲は、特許要件を満たしているのかどうかは、チェックされてい

る。だから、排他権を発生させてもよろしいというという帰結になります。ただ、審査を

しないで排他権を発生している権利が、ほかにもあります。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号
とか、著作権とかは、審査がなくても排他権が発生しています。だから、排他権は、審査

をしていないから発生してはいけないというわけでもないのです。 
ただ、特許については、審査主義を採用している。それは、どうしてかというと、特許

は、テクノロジーという限定がありますけれども、アイデアを保護する法律だからです。

つまり保護される範囲が抽象的で広い、著作権は表現だけですので、表現を保護してアイ

デアを保護しない、わりと狭い、回避が容易である。前回の講義でも、絵を描きましたけ

れども、回避が容易である。 
それから、これは、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にも言えますけれども、周知とか、あ
るいは、表現なので、排他権があるかどうかというのが、割りとほかの人には明確なので

す、見ただけで。周知なものは、扱ってはいけない、あるいは、書いてあるものは、まね

してはいけない。でも、発明は抽象的でしょう、クレイムの範囲。これは、別に図面に権

利が与えられるわけではないです。クレイムの文言に、具体化されたアイデアに与えてい

るので、どうしても広くなりがちなので、審査主義を採用しているのです。だから、審査

と表裏一体でなくてはいけないのです、原則は。排他権の発生する対象というのは、原則、

審査されているところと一体でなくてはいけない。これが、原則です。 
ただ、原則と言っている限りは、例外がある。その例外の一個目が均等論です。均等論

というのは、簡単に言うと「クレイムの拡張解釈」、広げるのです、区別するために。説明

の都合上、均等とか、均等論が問題になる場面では、均等論とか、均等論侵害、何て言い

ます。対立しているわけではないのだけれども、区別するために、拡張解釈でない場合と

いうのを、文言侵害と言っています。拡張解釈のことを均等論とか、均等論侵害、あるい

は、均等、なんて言います。 
どうして均等論を考えないといけないのかと言いますと、要するに、簡単に回避をされ

てしまうおそれがある。侵害者というのは、クレイムを見てから、被疑侵害対応を選択で

きます。じゃんけんの後出しです、相手がパーを出して来るというのが分かってから、何

を出すか決めることができる。相手がパーを出してくるところ、グーで突っ込む、ばかは

いません。最低でも、パーを出していく、後出しじゃんけん、そこで考え出されたのが、

均等論です。 
文言侵害、あるいは、文言解釈と言いますけれども、文言解釈をした場合には、厳密に

言えば、クレイムから外れてしまうところについても、特許権効力を及ぼしていい場合が

あるのではないかというのが、均等論の基本的な発想です。ただし、文言侵害、あるいは、

文言解釈といっても、ある程度の幅は考えられます。クレイムの文言に忠実に解釈をする

としても、ある程度の幅というのは、あり得ます。 
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ここで挙っているのが、イオン歯ブラシの事件です。イオン歯ブラシの事件というのは、

教科書に絵が載っていて、教科書の第３版を持っている人は 217 ページです。これが、イ
オンはブラシの事件で、結論から言うと、文言侵害が争われた事件です。 
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図がありますけれども、図１が原告、これは、特許発明です。図２の方が、イ号物被疑侵

害発明です。図１が特許、図２が敵のイ号物。それで、イオン歯ブラシがどういう物かと

いうと、原告の図を見て欲しいのですけれども、歯ブラシの下に、棒みたいなのが付いて

います、２番です。これは、歯ブラシのところに装着されるのですけれども、２番は金属

でできているのだそうです。歯ブラシの柄の方があります、柄を横にすると、図１の第２

図の方にいくのですけれども、順番で言うと１４、これも、やはり金属なのです。この金

属の部分を手で握るのですけれども、歯磨きをするときに水とか唾液（だえき）で、ぬれ

ますね、歯ブラシが。歯ブラシがぬれて、図１の２とか１４が金属ですから、ここに電気

が流れます。人間が立って足が地面に着いていて、靴を履いているからあれですけれども、

何か電気が通るそうです、こう、ぐるっと。 

－－ －－ －

 
ここで、別にしていても、電気は流れないでしょう。電気というか、何とかイオンが流

れるわけですけれども、原子かな、正確に言うと。原子が流れると、歯石とか、歯垢とい

うのがたまらないそうです。発明の特長というのは、歯のブラシの部分が、着脱自在にな

っているところがなのです。これが、一体になっているやつだと、歯ブラシというのは、

毛のところがだんだん開いてくると使えなくなってしまう。その場合に、この導電材が付

いている柄のところまで一緒に捨てるというのは、少しもったいないから、最近、少しあ

りますね、そういうの。着脱自在にして、広がったら安いブラシの部分だけ替えればいい

というのが、発明の特長です。 
クレイムに引き直すと、66ページの一番上に書いてあるのですけれども、「ブラシヘッド
部を柄から着脱可能として、柄の方に導電材を使用する」。これが、図１の分解してある柄

の方です。「ヘッドに唾液を浸す液路を設け」この液路というのは、図１のこの上のブラシ

が付いている方のパーツの６とか１０になるのですか。ブラシから少し右の方へいった、

この軸のところに、溝が切ってあるでしょう、１０とか６ですけれども、この溝を切りま
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した。溝を切って、溝の部分は、この２の導電材の上に装着されるので、そこに、唾液と

か水が浸されて２番に電気が流れる。「唾液がブラシを濡らす、それだけで電子が流れるよ

うに構成してある」、これが、原告の特許発明の特長だったのですけれども、出てきた右側

のイ号物というのは、どこが違うのかと言っているかというと、２番もやはり着脱自在な

のですけれども、「液路がない」と言っているのです。被告の方は「液路じゃなくて、おれ

は、穴を開けたのだ。着脱自在に違いない」でも、原告は液路、路と言うからには、ある

程度の道ですから、距離がなくてはいけないのではないか。だから、被告は、穴を開けた

だけです。穴は、どこかというと、少し見づらいですが、図 2 の１７です。ブラシが別に
なっている図では、非常に見にくいのですが、毛が付いている根元のところです、１７、

図２の方が分かりやすいと思います、歯ブラシを横に倒した。あるいは、第３図の１７、

小さい穴があるのです。この穴は、被告の言う、導電材の７です。７の先端の上に位置す

るように、穴が開けられています。この穴から、唾液とか水が浸入して、７が浸されて原

子が流れる。「穴にしたのだ」と、原告は、「液路」と言っていますが、「これは、ただの穴

だ」と。原告の、明細書の液路の説明では、「溝からブリッジを介して連通孔まで至る有底

孔の形態をとる」と、被告の方は、「穴にすぎない」だから、液路という要件を満たしてい

ないので、この類型では、要件が１個足りないという意味で、「非侵害です」というふうに

主張をしました。 
裁判所はどういうふうに判断したかというと、原告の液路という文言については、「唾液

など液体で浸されて、装着時の支軸とブラシの毛等を、電気的に接続させる機能を有して

いればいい」と。液路については、穴でもいい、もちろん溝でもいい。穴でも、ここでい

う液路に当たる、だから、イ号物は特許請求の範囲に含まれる。だから、侵害だというふ

うに判断しました。液路という概念の中に、穴が含まれるというふうに判断したのです。

これは、文言侵害の枠内という裁判例だと解釈されています。 
クレイムの文言に忠実に解釈するというのが、文言侵害ですけれども、忠実にといって

も、幅は、あることはある。幅がまったくないわけではない、むしろ幅が大きい。実際の

製品に比べて、クレイムというのは、どうしても言葉で書きますから、クレイムに使われ

ている用語というのは、いくつかの概念、あるいは、実施形態を幅広く補足するように書

かれていることが多いです。ですから、やはり解釈の幅というのはあります。そういう解

釈は、発明の詳細な説明を参照しながら解釈する必要があるのですけれども、一般用語で、

液路、「路」と言ったらある程度の長さというか、そのへんに落とし穴を掘って、「これは、

雨が降ったときに、水がたまらないようにする液路だ」というふうには、普通は言わない

です。おまえ、ボキャブラリーが少ないなと、反対に言われてしまうくらいですけれども、

ただし、この事件では、技術的内容も、当然、加味しているのでしょう。原告が液路と書

いたのは、「電気が流れる棒まで、水とか唾液が侵入するように開けられたものだという解

釈をすれば、同じ機能を持つ穴だって含んでいいのではないか」というのが、この事件で

す。幅は、あることはある。 
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昔は、この文言解釈の幅で、この後出しじゃんけん問題を、どうにかしようとしていた

のです。でも、やはり限界はあります。そこで出てきたのが、均等論という理論で、ここ

に書いてありますが、平成１０年に裁判で、ようやく認められました、最近の解釈手法で

す。昔は、均等論というと、敗者の理論だと言われたのです。どうしてかというと、クレ

イムの要件を全部満たしていないから均等論が登場するのです。満たしていれば、文言侵

害は、それで終わりなのです。満たしていないから、均等論が問題になる。でも、均等論

と言った瞬間に、クレイムを満たしていないということを自認しているようなものだから、

敗者の理論だというふうに言われていました、昔は。 
ただし、平成１０年ボールスプライン軸受という事件が出たおかげで、今では、均等論

というのは、理論として地位を獲得したというか、きちんとした地位を確立しています。

ただし、現実に均等論が適応されて侵害になった事件というのは、やはり数は少ないです。

当たり前と言えば、当たり前なのですけれども数は少ない。でも、きちんと正面から認め

られているのです。均等侵害により、無理な文言解釈はしなくてすむようになったのです。

あるいは、文言解釈といっても、拡張解釈の場合だって、ある程度、基準が必要ではない

ですか、第三者にとってみたら。ここまで拡張解釈されるかもしれない、その基準がよく

分からない。でも均等論というのを正面から認めたおかげで、どういう理屈で拡張される

のかというのが分かるようになったのです。もちろん均等論が認められていない時代から、

議論はありました。議論はあって、その中で、こういう要件が必要なのではないかという

のも、たくさん議論されていましたけれども、何しろ裁判例がなかったので、今まで確立

していなかったというか、どういう基準に依拠をすればいいのか、よく分からなかったの

です。このボールスプライン軸受という判決が出たおかげで、どういう基準で均等論を考

えていけば成立するのか、あるいは、しないのかということが、明らかにありました。 
この要件は、66ページを見てほしいのですけれども、「特許請求の範囲に記載された更生
中に対象製品等と異なる部分が存する場合があっても」、異なる部分が存する場合であって

もということで、既にクレイムで満たしていない要件があるという前提に立っています。

立った場合に、特許の本質的部分ではなく、１番目、２番目、対象製品等におけるものと

置き換えても作用の効果が同一である。置き換えることが、当業者が製造の時点において

容易に思いつく。侵害の時点で、ライバルが簡単に置き換えることに思いつく場合には、

均等を認めます。認めるのですけれども、条件として、対象製品が出願時における公知技

術と同一、あるいは、容易に推考、特許要件を満たしていない場合、かつ、意識的に除外

されたものではないことを条件にします。この５つの要件が、ボールスプライン軸受で明

らかにされた要件ですというリアクションを、１番「非本質的部分」、２番「置換可能性」、

３番「置換容易性」、４番「仮想的クレイム」、５番「包袋禁反言」などです。これが、最

高裁で示された要件です。 
事件になったボールスプライン軸受というのは、教科書219ページに書いてある図です。
あまり説明はしませんけれども、この半分から上、第１図から第４図が特許発明。下の二
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つ、イ号第１図とイ号第２図が被疑侵害発明、被疑侵害製品です。この外筒は、ちくわみ

たいな形をしている、中は、中空なのです。ちくわみたいな形をしていて、このちくわの

真ん中に軸が通るのですけれども、軸を回転させると、その軸受と一緒に、外筒が、くる

くる回転するのです、軸方向に。ただし、ビー玉や、パチンコ玉みたいな、たくさんくる

くる回る玉が入っていて、この原告の図２で言ったら、３です。これは、パチンコ玉みた

いなやつですけれども、私は、実物を見せてもらいました。軸に対して、こういう方向に

は回転するのですけれども、こういう方向には自在に動くのです。軸方向に自在に動く、

軸とは一緒に回転する。だから、これは、産業用ロボットのアームの部分であるとか、自

動車のギアチェンジのところに使われている物みたいです。自動車のギアで言えば、真ん

中にドライブシャフトが通って、それと一緒に回転する。ただ、前後方向には動く、そう

いうちくわみたいな軸受なのですけれども、何が違うかと言いますと、一応説明をしてお

きます。 
原告の図２とイ号第２図を見てほしいのですけれども、このパチンコ玉みたいなボール

が入っているのが、図２の方では、パチンコ玉２つにつき溝が１個です。丸があって、こ

うなって溝が切ってあるけれども、ここにパチンコ玉が２つ入っているでしょう、図２の

方は。イ号第２図の方は、これは、パチンコ玉が１個１個独立しています、溝が。あとは、

ストッパーの部分とかが違うのです。時間がないので、技術の内容は、あまり立ち入りま

せんけれども、溝、ストッパーの部分等が違うので、文言侵害ではいけなかったので、均

等論を使って侵害論を展開したわけです。高裁では、均等論侵害を認められました。認め

られても最高裁だったのですが、最高裁では、要件を整理して、1から 5の要件が必要であ
ると初めて判示して、当てはめについては、4の要件を満たしていない。上告人は被疑侵害
者ですけれども、上告人の製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から容易に成

功できた発明なので 4 の要件を満たしていないので非侵害。結論は、非侵害でした。厳密
に言えば、4以外の要件は、暴論なのかもしれないですけれども、イ号の裁判例では、これ
が、すべて通しをされています。認められた判決を待って、もちろん、この要件に従って

います。ですから、これが、判決として権利があると考えて構いません。５つの要件が示

されたというわけです、均等論。 
これだけでは、なかなか理解が難しいと思うので、５つの要件を具体的にどういうふう

に判断するか。液路とか、先の公開公報のジンギスカン鍋に引き直してくださっても構わ

ないです。幸い、ジンギスカンの鍋は、「クレーター状の穴」というふうに書いてあるので、

説明が楽ですけれども、これは、穴でもＵ字型の溝でも、何でもいいです。これがクレイ

ムです。Ｃダッシュですは、例えば、穴でないクレーター、何かディンプルみたいなやつ

にしましょう。前提として、Ｃは、Ｃダッシュを含まない概念だとします。これは、均等

論が前提です。含んでいたら、これは、文言侵害でじゅうぶんです。仮にこういう例を立

てたとして、1非本質的部分のところで、この発明について、Ｃあるいは、Ｃダッシュが本
質的部分かどうかというのを見ます。 
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2置換可能性については、ＣをＣダッシュに置き換えた場合に、きちんとした同一の効果
が出るのか。きちんとお肉が焼けるのかというところを見ます、お肉が焼けなかったら、

やはりだめなのです。それが、置換可能性。 
3置換容易性というのは、これは、判断は侵害時だと言われていますが、侵害時に、Ｃを
Ｃダッシュに置き換えることが、被疑侵害者たちを含む当業者にとって容易かどうか、簡

単にできる置き換えだけにしか認めないという意味です、逆に言えば。簡単に誰でも、こ

れを、ＣをＣダッシュに置き換えることができる場合についてだけ均等を認めます。これ

が、3です。 
4というのは、ＡＢ＋Ｃダッシュ、こういう発明が、特許要件を満たしているかどうかで
す。イ号のクレイムではないです、イ号物が特許要件を満たしているか、事後的にチェッ

クするというわけです、これが 4。 
5包袋禁反言というのは、後でやりますが、簡単に説明をするのは少し難しい。特許権者
がクレイム発明を手に入れる手続きの間に、「ＡＢ＋Ｃダッシュは要らないよ」とか、「お

れの発明には入らないよ」と言わなかったこと、言ったらだめだということです。言った

ら、均等は成立しないということです。言わなかったことというのが、5の要件です。 
これが、均等論の各要件の適応の仕方です。非本質的部分、Ｃが発明のポイントかどう

か、ポイントについては、置き換えたらだめということです。発明のポイントでないとこ

ろを置き換えた場合は、均等の余地が出てきます。2はともかく、3誰でも置き換えること
が簡単に思いつくくらいの、簡単な置き換えについては、均等を認める余地がある。4 は、
事後的に、特許要件をチェックします。5、権利者の方が、「要らない」と言ったか、どう
か。「要らない」と言うのであれば、わざわざあげる必要がない。これが、均等論の要件で

す。 
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＜特許法(8)＞ 

 
均等論の要件が 5 つあるというところまで説明しました。均等論はクレイムを拡張して
解釈する理論だというふうに言いましたけれども、均等論を語る上で、3つの視点を挙げま
す。それは、クレイム制度の趣旨、特許制度の目的、審査制度を採用していることとの整

合、という 3つの視点です。順番に説明していきます。 
クレイム制度の趣旨というのは、クレイムの侵害訴訟の場面での機能の話です。クレイ

ムの機能というのは、場面に応じて 2 つあると言いました。審査の場面では、審査の範囲
を特定する機能。侵害の場面では、当業者、つまり特許権者以外のライバルに対して権利

範囲を警告する機能です。だから基本的にはクレイムの文言にしたがって、侵害か、そう

でないかを切り分ける。けれども、当業者が明らかに置換可能だということがわかれば、

警告をする機能は失われていない。明らかにクレイムの文言に入らないのだけれども、こ

の要素を置換することはおれたちなら誰でも考えつくぞ、という範囲については、保護を

及ぼしたとしても、クレイムの警告的機能というものを失わせることにはなりません。 
均等論は基本的にはクレイムに含まれないものについて権利を及ぼす理論ですけれども、

クレイムの意味をなくしてしまうということはないのです。あくまで基準はクレイムです。

ですから、クレイムから見れば、誰しもすぐわかるものについて権利を及ぼしても、不意

打ちということにはなりません。大事なのは、クレイムを守ることではないのです。クレ

イムとは手段に過ぎないのです。権利範囲を明らかにする、他人に警告する手段にすぎな

い。 
昔は、クレイムというのはなかったそうです。クレイムというのは、18‐19世紀にアメ
リカで考えられた制度らしいのですけど、昔は発明の詳細な説明とか図面しかなかったの

です。その説明から裁判所が権利を解釈していたのですけれども、発明が複雑化するにし

たがって解釈が非常に難しくなります。あるいはどこを解釈していいのかわからなくなる。

そのためにクレイムという制度を設けたのです。ですから、クレイムというのは、審査の

範囲、あるいは警告的な範囲を示す手段にすぎないのです。だからクレイムを守ることに

全ての力が注がれてはいけない。 
2番目、特許制度の趣旨というのは、発明奨励ということですけれど、ここで言いたいこ
とは、均等論はクレイムに入らないものに権利を及ぼすために、発明者が出願のときに発

明していない発明にまで権利を及ぼしていいのか、という問題です。それに対する答えを、

以下に示します。 
まず、置換を可能とするために新たな発明行為を要するような技術に保護を及ぼしては

ならないということですが、C を C’に置き換えること、それ自体が発明をすることくらい
大変なことである場合には特許を及ぼしてはいけない。発明者が発明していない発明にま

で特許を与えることになるからです。これに対して、些細な部分については、置換が可能

な限りですけれども、権利を及ぼしてもそれほど踏み外すことにはなりません。 
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もう 1 つは、特許要件を満たしていない発明というのは、パブリックドメインのことで
すが、公衆が誰でも利用可能でなくてはいけないということです。パブリックドメイン、

特許性を満たしていない技術については保護を及ぼしてはいけないのです。保護が及ばな

くても仕方ないということではなくて、保護をしてはいけないのです。ですから、結論と

して仮想的クレイム（均等論 4 の要件）に行くのですけれども、特許性を満たしているか
どうかを事後的にチェックします。Aプラス Bプラス C’について事後的にチェックすると
いうことです。 

3番目、審査制度との整合というのは、今言ったこととほとんど同じです。日本の場合は、
特許庁と裁判所で役割を分担しています。特許の付与については特許庁、侵害判断につい

ては裁判所と、役割を分けています。なのに、特許庁が審査していない技術について裁判

所がいきなり保護を与えていいのかという問題があります。特許庁がチェックしていない

発明について裁判所が保護を与えるのだったら特許庁はいらないことになります。無駄な

コストが掛かるだけ。コストがかかるけれども、権利の安定性を考慮して特許庁を置いて

いる、その趣旨を踏み外さないかということが問題になりますので、やはり事後的に特許

要件をチェックします。裁判所が均等に含まれるかどうか迷う場合は、均等範囲というの

は審査を経ていないので、保護を否定するという結論になります。 
均等論第 3 の要件は、置換容易性です。C について C’に置き換えることが、当業者にと
って容易か。つまりライバルが容易できるかどうか、そういうところが判断の鍵になるわ

けです。ここで、当業者が置換容易であるかどうかを判断する基準時として、出願時説と

侵害時説というのがありました。 
出願時説というのは、問題になっている特許が出願されたときに、そのときの当業者が

この C の要件を置換できたかどうか、置換することを容易に考えついたかどうかを問題に
します。侵害時説というのは、問題になっている被疑侵害製品が出たときに、当業者がそ

の Cを C’に換えることが容易かどうかを判断するということものです。技術はある一定の
方向に、進歩する方向に伸びていきますから、一般的に出願時のほうが均等の範囲が狭い

ことになります。昔の人が「あ、簡単に置き換えられるな。」と思うよりも、今の人が「あ、

簡単に置き換えられるな。」と思うほうが広いです。技術はそれだけ進歩しているから、出

願時説の方が均等の範囲が狭く、侵害時説の方が広くなります。 
これは、どちらがいいのかという話になりますけれども、ボールスプライン軸受事件で

は、侵害時としました。広い方にしたのです。その理由を説明します。それは、クレイム

制度の趣旨、特許制度の趣旨です。クレイムの侵害警告機能に注目します。これを重くみ

るとすると、これから侵害しようとする人が「この発明を実施しちゃいけないんだな。」と

わかるか、という観点から見ていくことになります。これからやろう、実施しようとして

いる人が「権利範囲に入るのかな、入らないのかな。」と考える、という場面を想像するこ

とになります。「入るかな、入らないかな。」と迷っているときに置換容易であるかどうか

を判断すれば十分だということになります。 
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A、B、C という特許を、正面から侵害するわけにはいかないですから、何とか回避した
い。回避するには、Cの要件を満たさないような製品を考え出せばいい。そういう場面を想
像しますと、この場面で置換可能かどうかを判断しないと逆に、先ほど言ったじゃんけん

の後出し問題というのは解決しません。 
ですから、玩具の発明の場合で、糊付けでクレイムされていてとありますけど、要する

に、糊付けにポイントがないということを言いたいのです。おもちゃの発明については、

糊付けであろうが合成接着剤でくっついていようがあまり関係がないという前提を採って

いますけれども、その場合に糊付けと書いてあるから、この糊をどうにかして回避したい。

糊というのはでんぷんですが、出願された後に合成接着剤が開発された。合成接着剤が発

明されたので、糊付けと書いてあるけれど、接着剤でくっつけちゃえ、とやる。そのよう

な場合こそ均等論で捕捉するべきだと言えます。玩具の発明をしたときは、合成接着剤は

なかったのです。なかったのだから、出願人はクレイムにかけない。ここで想定している

事例としては、部品と部品をくっつけるのはでんぷん糊を使うしかなかったという事例を

想定しています。この時代は、合成接着剤はなかった。出願の後に新たに出てきた代替品

にこそ権利を及ぼさないと、先ほど言ったじゃんけんの後出し問題というものは解決しま

せん。これが主に侵害時説を採る人たちの根拠とするところです。 
反面、特許制度の趣旨。出願時説を採る人たちが主にこれを主張します。発明者が発明

していないものについて特許を及ぼしてよいのか、という問題があると先ほど言いました

けれど、玩具の発明でも同じです。この人は、合成接着剤でおもちゃの部品をくっつけよ

うとは夢にも思っていないわけです。そこで、その人は合成接着剤でくっつけるというこ

とは発明していないではないですか、発明の範囲として含まれないではないですかという

反論がなされるのです。ここで例に挙げられているのはおもちゃではなくて、接着方法そ

のものの発明の場合の話、接着方法こそ発明のポイントである場合の話をしています。糊

付けするという接着方法の発明があった場合に、後から合成接着剤が発明されたからとい

って均等を肯定するというのは、この人は接着方法の発明をしようとしていたのですから、

そこまではやりすぎ、広すぎということになります。 
だから、出願のときに合成接着剤が発明されていたら入れてもいいと言うのかもしれな

い。それはどちらもあったからこそ、書いていないから入れてはいけないのだという人も

います。これを、どう、うまく両方の顔を立てるか。 
両方の顔を立て方としては、発明のポイントが、例えば、ジンギスカン鍋にクレーター

状の穴を設けたという点にある場合は出願時。発明のクレイムの要件には入っているのだ

けれども、あまり発明のポイントに関係ない要件が問題となる場合には侵害時でもいいの

ではないかとすると、両方の顔が立ちます。 
最高裁がどういうふうに処理をしたか。それまで私たちが均等論の要件を論じていたと

きは主に第 2 と第 3 の要をとりあげて、ああでもない、こうでもないと言っていたのです
けれども、これに対して最高裁は第 1 の要件として本質的部分か否かということを示しま
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した。本質的要件というのは、発明のポイントのことです。最高裁は非本質的部分の置換

でなくてはいけないと言っているので、発明のポイントでない要件を置換した場合にだけ

均等論を適用しますと言ったのです。その上で、置換容易性については侵害時ということ

にしました。つまり、発明のポイントではない部分について、侵害時で置換容易かどうか

を見る。発明のポイントの部分が置換されていたら、それは第 1 の要件を満たさないとし
て、均等侵害が否定されることになります。これが最高裁の枠組みです。 
「それがあるゆえに特許が付与された」という、発明のポイントにかかる要件について、

出願時で判断してもいいとは言わなかったのです。発明のポイントについては、置換した

らいっさいだめだという枠組みなのでしょう。 
発明のポイントについて、出願時に置換可能性があればいいという分析ができるかどう

かというのは、研究してみないとわかりません。けれども、皆さんが勉強する上では、発

明のポイント、つまり発明の本質的部分が置換されている場合は、均等は否定され、非侵

害になると考えてください。発明の本質的部分かどうかというのが大きい点です。本質的

でない場合だけ、均等論侵害の余地があることになります。これが第 1 の要件と第 3 の要
件の説明になります。 
第 4 の要件の説明です。特許要件を満たしていない発明を保護してよいかどうかという
問題と役割分担の問題に対応します。特許要件を満たしていない発明について保護してい

いという人はいないと思いますけれども。そのことをいう上で、公知技術の抗弁か仮想的

クレイムアプローチなのか、争いがあります。多数説は仮想的クレイムの要件です。 
イ号を含んだ状態で仮にクレイムされていたら、このクレイムは特許されたかどうかと

いうことを、裁判所限りで事後的にチェックするというのが、仮想的クレイムの理論です。

実際には入っていないから、仮想というのです。クレイムの文言には、イ号は入っていな

いのです。でも、仮にイ号が入るようにクレイムした場合に特許要件を満たしているか。

この部分について具体的に言えば、特許要件を満たしているのが前提なので、この部分が

特許要件を満たしているか、新規性、進歩性があるかどうか、先願がないかどうかを、事

後的に裁判所限りでチェックします。これが仮想的クレイムの理論です。 
ただし、配慮をしなくてはいけないのが、特許要件を満たしているかどうかは、特許庁

がやり、裁判所は特許庁が作ったクレイムにイ号が入るかどうかを判断するというのが、

今までの制度の分担でした。いきなり裁判所が特許要件をチェックするというのでは、そ

の建前が崩れてしまう。それが、無効審判制度との整合ということです。基本的に特許要

件の審査というのは、特許庁がやることになっています。 
特許庁の審査官というのは技術系大学を卒業してきた人たちです。だから、技術につい

ては専門家です。技術の素人である裁判官の負担軽減のために専門家を介在させるという

のが特許庁を作った理由です。ですから、いきなり裁判所でやるとしたら、せっかく軽減

してあげるというのに、軽減されないことになるのです。 
けれども、技術の素人でも、明らかに特許要件を満たしていないということくらいは、
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さすがにわかるのではないか。このことは、当然無効の抗弁のところで話します。ただし、

それは、文言侵害の場合の話です。 
均等論が問題となる場面というのは、出願人が出願時に権利を入れ損ねたという場合で

す。酷と言う人もいますけれども、本当は、入れておいたほうがいいですよね。入れなか

ったものを何とか救おうというのが均等論。その場面では、先ほどの考えを逆にします。

明白に特許要件を満たしている場合は、裁判官にチェックをしてもらう。明白に有効な場

合、その限りであれば、専門家ではない裁判官でも、当事者らからいろいろな説明を受け

て、なんとかわかるだろう。それが仮想的クレイムについて立証責任を権利者に負担させ

るという意味です。 
明白でない場合には均等侵害が否定されるということです。権利者負担と言いましたが、

具体的に何を意味するかというと、特許権者が特許性があるということを証明するという

ことです。ただし、特許性があるということを証明することは、実は難しいと言われてい

ます。特許性があるということは新規性があるということで、発明が公知ではないという

ことを証明しなくてはいけなくなる。いわゆる悪魔の証明になるわけですけれども、それ

はちょっと無理なので、実際には、特許性がないという書類を被疑侵害者側が出すことに

なります。被疑侵害者側は公知と思われる書類を提出してくればいいわけです。提出され

た書類について、「いやいや、それはおれの発明とは違う。」という立証責任を権利者が負

っている、と考えられています。だから、第 4 の要件については、立証責任をもうちょっ
と細かく分けているということになります。最終的な立証責任を被疑侵害者に負担させる

という考えもないわけではないです。けれども、説としては仮想的クレイムのほうが多い

と思います。 
不完全利用は、実際の事件の分析はせずに、簡単に説明します。 
不完全利用発明、あるいは、改悪実施形態論という人もいます。クレイム A+Bが利用さ
れている場合に侵害を認めようという理屈です。先ほど言ったように、クレイムは要件を

全部満たしていなくてはいけない。これが基本です。均等論というのは、あくまでクレイ

ム Cに対応する C’がある場合の話でした。まったくない場合はどうなのか。これを問題に
するのが不完全利用論です。裁判例では均等論の問題とはされなかったのですが、私も田

村先生も、これは均等論の問題だと言います。Cを除くことが容易かどうかという枠組みで
考えています。だから、不完全利用発明論というのは均等論の変形の 1 つなのです。除く
ことが容易か。後は、仮想的クレイムの問題です。A+B という発明が昔あったかどうか。
なければ、侵害でかまわないと思っています。 
均等論の拡大解釈です。第 3 の要件（第 3 の要件は第 1 の要件を含んでいますが。）と、

仮想的クレイムのところに論点があります。置換容易性については、出願時説と侵害時説

がありましたけれども、最高裁では侵害時説を採りつつ、非本質的部分という要件を加え

ました。発明のポイントのところまで均等論が及ぶのを避けたわけです。それから、イ号

を含むようにクレイムを仮想した場合に明白に特許性があるかどうか。明白な場合にだけ
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均等侵害を肯定します。明白でない場合は権利者が負けです。それは、役割分担から出て

くる話です。裁判官は明白な場合に限り特許要件に立ち入っていいということになります。 
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＜特許法(9)＞ 

 
間接侵害です。101条です。簡単に言うと、特許権侵害の予備的行為を禁止する制度です。 
でも、全部禁止するわけではありません。間接侵害を勉強する上で、皆さんに想定して

いただきたいシチュエーションというのが部品の販売です。特許発明を構成する一部品を

想像してください。ジンギスカンの鍋でいえば、要件に入っていなかったけれど、外すこ

とのできる鍋の取っ手です。ジンギスカンの鍋に発明がある場合に、ジンギスカンの鍋の

部品を製造販売する行為はどうなのだ、というのが間接侵害の問題です。他に、単純方法

発明に利用する機械というのも 1つの類型です。 
これは、クレイム Cの製造販売です。イ号として Cを想定するわけですけど、原則論で
いったら、Cというものはクレイムの要件を全部満たしていませんから、非侵害になります。
原則というか、今まで説明した理屈で言えばこれは非侵害になります。部品だけを製造販

売しても非侵害になります。それは、単純にクレイムの文言解釈です。すべての要件を充

足していないというだけです。ただし、部品が販売されて、この部品を誰かさんが買って、

さらに、別の誰かさんが作った Aと Bがくっついたものとくっつけるということをするこ
とがあります。もちろん、部品だけでは役に立たない。部品を買って組み立てる人という

のがいます。この人は当然、特許発明の実施のうち、生産にあたる行為をしていることに

なります。A、B、ジンギスカンの鍋の発明でいえば、鍋とクレーターがある。クレーター
付きの鍋に取っ手をつける行為は特許発明の生産にあたります。ですから、これは侵害に

なります。侵害の効果として、101条の侵害、この組み立て行為自体の禁止。それから、廃
棄請求というのでできます。 
当たり前ですけど、権利者はこの組み立てる人を相手取って裁判を起こさなければいけ

ない。部品を販売する人に対して起こしたら空振りになってしまう。当然、組み立てる人

は侵害になりますけれども、このままでは、部品を販売する人にはかかっていくことがで

きません。部品を販売する人に対しては、供給先をつぶして、それこそ間接的に効果を及

ぼすことにならざるを得ないのです。 
ただし、まったく手段がないわけではなくて、この Cを作る行為は民法 719条の共同不
法行為、教唆幇助に当たる可能性があります。特許権侵害の教唆、または幇助です。ただ、

共同不法行為構成では、保護が不十分だと言われています。それは、差止請求ができない

という問題です。719条では、不法行為ということで、709条に戻って、お金しか取れませ
ん。過去の侵害行為の清算にしかならない。709条で差止というのはできないです。 
もう 1 つは、サブ的な理由ですけど、共同不法行為というからには、不法行為している
人（実際に組み立てている人）の存在を立証しなければいけない。1対 1の取引ならともか
く、いろいろな人に売られていたら、権利者は、なかなかつかまえきれない。あるいはつ

かまえ損ねる。何人かはつかまえたとしても、もれる場合があるじゃないですか。その場

合に、特許権者は共同不法行為構成では十分な救済が受けられないという問題があります。
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この部品の類型では、民法の救済には限界があるということです。 
そこで作ったのが、間接侵害という制度です。これは 101条の 1号と 3号です。どうし

て 1号と 3号で飛んでいるかというと、昔は 1号と 2号しかなかったのですが、法改正が
あって、1号の親戚みたいなのを増やして、それを新しい 2号として、昔の 2号を 3号に移
して、その親戚のようなものを 4号として増やしたのです。これが間接侵害制度です。 
簡単に言うと、この部品の販売について特許権侵害とみなす制度です。101条には特許権
を侵害するものとみなすというふうに書いてあるので、みなし侵害という人もいますが、

間接侵害というほうが普通です。侵害とみなす行為です。だから、救済は当然差止もオー

ケー。損害賠償の特則も使うことができます。刑事罰もあります。過失についても推定を

受けることができます。みなしなので特許権本体の侵害と効果はまったく同じです。 
101条の条文の解釈に入りますけれども、まず 1号を見てください。特許が物の発明につ
いてされている場合において、業としてその物の生産にのみ用いるものの生産、譲渡、輸

入、申し出をする行為。特許発明の生産に用いるもの。これが間接侵害の対象になります。

特許製品製造マシーンというのもそうです。必ずしも部品だけには限りません。 
101条の解釈については、独立説と従属説というのが対立していると言われています。ど
ういう論点かというと、間接侵害の成立に直接侵害の存在を要求するかどうかです。 
独立説というのは、直接侵害がなくても間接侵害は成立する。つまり、実際に組み立て

る人がいなくても、部品を売ればそれだけで侵害になるというのが独立説です。従属説と

いうのはその逆です。組み立てる人の存在を要求するのが従属説です。従属説は、二人し

て侵害になるというわけではなくて、組み立てる人がいなければいけないのだけれど、そ

れぞれが独立の侵害となります。独立説のほうが厳しいというか、保護としては強い。こ

の 2説が対立していると言われています。 
これを、どういうふうに解釈していくのかということですが、結論から言えば、間接侵

害の類型を、独立説か従属説かだけで説明するというのは、はやりません。それぞれの類

型に分けて、独立説のほうがいいのか従属説のほうがいいのか考えていくというのが、最

近の議論です。まだ、はっきりしないところもありますけど、裁判例も、ほぼ、そうなっ

ていると私はみています。類型別に分けて考えたほうが柔軟だということになります。 
以下に 1から 5まで類型を挙げます。 
最初は部品のバラ売りパターンです。家庭内で組み立てる特定のコンピュータにのみ使

用する部品をバラ売りする行為。バラ売りする行為のほうが間接侵害の対象になる行為で

す。どういうところに問題があるかというと、コンピュータの組み立てが直接実施に当た

るのですが、これは家庭内での行為です。だから、業としてではない。68 条には業として
の実施に権利が及ぶというふうに書いてあります。家庭内実施は自由だと先ほど言いまし

た。家庭内実施は侵害とならないのです。直接の実施に留まる。例の 1 は、直接実施はあ
るけれども、業としての実施ではないために、それが侵害とならない場合です。家庭内実

施をする人に対して部品を業としてバラ売りする行為が類型の 1。 
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類型の 2 は、試験研究の目的で特許製品を組み立てる人、生産する人へ部品を供給する
行為です。試験研究の目的というのは、実は特許権の効力から除かれています。後で説明

しますけど、それが 69条です。特許権の効力は、試験または研究のためにする特許発明の
実施には及ばないと書いてあるので、これは、特許権が及ばない行為です。だから、やは

り侵害ではない。 
第 3 の類型。特許製品を組み立てる人が、特許権者から許諾を受けている場合。ライセ
ンシーの場合です。ライセンスを受けていれば、当然、組み立ては侵害にはならない。そ

の人に部品を供給する行為、これが 3番目の類型です。1、2、3、3つとも、直接侵害がな
いケースです。 

4番目の類型は、修理。自分で買ってきた特許製品を修理するために、部品を取り替える
行為。その取り替える部品を供給する行為が 4 番目の類型です。修理が直接侵害にあたる
かどうかという論点を含んでいます。 

5番目。特許製品の生産が外国で行われる場合。日本の特許権は原則として日本国内にし
か効力は及びません。外国で特許製品の生産が行われる場合、これは直接侵害がないとい

う意味ですけれども、この場合に国内で部品を製造販売する行為は、どうなのか。4と 5と
いうのは極めて難しい類型ですので、「ああ、こういう問題があるんだな。」という認識を

していただくだけで十分です。 
ここでは、1から 3までしか説明しません。1から 3が重要です。1から 3の類型を想定

しながら、独立説と従属説を考えていくことにします。 
独立説がいいと主張する人は、主に以下の 2 つを言います。特許権は侵害に対して脆弱
である。特許権は物理的に守るということできない。所有権で、動産であれば、自分で抱

えていれば、よっぽど力の強い人でなければ強奪はされない。不動産であれば、柵を作っ

ておくとか、犬をおいておくとか、そんなようなことをして防御することはできますけど、

無体物は物理的な防御ができません。だから侵害に対して脆弱であると言われています。

それを理由に、予備的行為、部品の製造販売はできるだけ広く止めたほうがいいというの

です。それから、文言解釈です。101条には、特許権侵害がある場合とは書いてない。以上
が独立説を主張する人たちの主張です。 
従属説は、間接侵害制度というのはあくまで直接侵害を防止する制度にすぎないと考え

ます。本当に守るべきなのは直接侵害のところ。逆にいうと、間接侵害それ自体は保護に

値しないというか、間接侵害対象物、部品を守ることに目的があるわけではない。また、

審査の対象はあくまで A、B、Cで、全部公知の部品・成分を単に混ぜただけの発明にも特
許の可能性はあります。組み合わせることが、新規で進歩であれば、それは特許になりま

す。それぞれの成分あるいは部品というのは、一体として審査をされているから、公知の

ものでかまわないのです。だから、各成分 1 個 1 個については審査をしません。だから C
は審査を受けていないのです。そういうものを間単に保護していいのかという問題があり

ます。さらに、間接侵害物というのは、クレイムに書いてある要素には限られません。101

71/131 



特許法 

条の文言に該当すれば、A、B、Cを自動的に生産する生産機 Dも間接侵害の対象になりま
す。当然、これは、クレイムと関係がないので審査を受けていません。こういうものを保

護していいのかという問題があります。 
類型と問題点を把握したところで結論です。結論は先ほど言ったように、効率的に考え

ていったほうがいいということです。 
類型の 1。家庭内実施に対するばら売り行為です。お家の中でやっている、自分の趣味で
やっている、あるいは、自分だけが使う目的のコンピュータを家の中で組み立てている人

に対して部品を供給する行為。 
68 条でどうして家庭内実施がセーフになっているか、その趣旨を考えます。趣旨は特許
権者に与える影響が小さいということと、家庭内における私的自由を確保しているという

ところにあります。コンピュータを 1 台作ったくらいでは、何万台も売っているメーカー
にとっては、大したことはない。あるいは、かえってその侵害摘発に要する費用のほうが

高くてコスト倒れになるから、結局、権利行使されない。それから、家庭内における私的

自由。最近、趣味でコンピュータを組み立てている人もたくさんいますけれども、趣味で

やるのに、いちいち「これ特許権侵害になるかな。」と考えたのでは、やっていられない。

趣味も自由にできないのかという話になります。それは、インターネットの問題がかなり

影響していますけれども、趣味の範囲でやるぶんには特許権侵害なんてうるさいことを言

う必要はないという理由で、業として、という要件が入っています。だから、家庭内実施

はセーフ。 
でも、部品のバラ売り行為まで、全部セーフにするとどうなるかというと、家庭内で組

み立てられる製品が全部バラ売りされるのです。全部、バラ売りにして、部品からお金を

取るようにしておけば、簡単に特許権を迂回することができてしまうのです。そうなって

くると、68 条の趣旨であった特許権者に与える影響が軽微とは言えなくなってきます。1
人、2 人がやっているのならいい。でも、「おれがせっかく発明したコンピュータ、みんな
家で組み立てているんだよ。どうしてかというと部品を売っているやつがいるから」。それ

は、さすがにたまらない。そのために 101 条を使う。だから、類型 1 の場合は独立説にな
ります。これを従属説にすると、直接侵害がないから非侵害になります。でも、そうする

と、全部バラ売りされてしまうので、ここは独立説で解釈します。直接侵害がなくても、

間接侵害を成立させるということです。 
2番目の類型。試験研究。どうして試験研究を特許権の効力から除いたかというところを
考えます。69 条については、別途説明しますが、基本的には、次の発明の創作行為を守る
のが 69条の積極的な意味です。今ある発明をテストして、分析して初めて次の発明ができ
るわけです。そういう行為まで抑圧してしまっては、セカンドランナーが育たず、技術が

進歩しない。そのために 69条を設けて、次の発明をする行為そのものは、特許権の効力か
ら除いているわけです。 
消極的理由は、試験研究それ自体というのは、試験研究したものを売るわけではない、
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売れ行きをみるわけではないから、特許権者が想定していた市場を奪わない。試験的に販

売するわけではないから。だから、特許権者に対する影響というのは、それほど大きくな

い。 
このように考えると、69 条の試験研究自体はどんどんやってほしいということになりま
す。「ちょっと組み立てて、おれの新しい発明と比較してみよう」。その場合に、A と B は
持っているけど、Cの部品がない。そこで、誰かから買ってきたいと思うことがあります。
組み立て行為自体は、セーフです。でも、Cは自分では作れない。手持ちがない。買いたい、
というときに、いろいろな人から買えないと、結局、この試験研究が促進されません。仮

に、この試験研究をする人に対して、部品を供給する行為まで禁止してしまうと、この人

は、C という部品を、特許権者から買うか、自分で作るしかない。これでは、69 条が意図
したところとは離れてしまいます。試験研究が円滑に行われない。試験研究をする人に部

品を供給する行為は、むしろセーフにしたほうが、69条の趣旨が活かされます。なので、2
番目の類型としては、これは侵害とすべきではない。独立説か、従属説かという対立にひ

きなおすと、ここは従属説になります。 
結論からいっているので、これは独立説、これは従属説という意味は、あまりありませ

ん。どうしてその人が直接実施をしているのかということを、よく読んで解釈していくと

いうのが、ここで言いたいことです。 
3番目の類型。この人が特許権者からライセンスを受けているとき。ライセンスというの
は特許権者から作ってもいいですよという許諾を受けた人です。その代わりにお金を払う

わけです。この人が特許権者から許諾を受けている場合に、この人に、他の人が部品を売

る行為はどうなるのか。ここはちょっと難しいところなのですけれど、難しいときの契約

頼り、実施契約の解釈次第ということになります。特許権者とこの人の間には、黙示にし

ろ、明示にしろ、なんらかの契約関係があるわけです。「他の人から部品を買っていいよ」

という条項があれば、セーフにしたほうがいいでしょう。そういうときまで、アウトにす

る必要はない。 
ただし、この類型では、特定の人から部品を購入する条項の問題として、独禁法の問題

が少し入ってきます。特許権者の子会社とかを作っておいて、その人からだけ部品を買わ

なくてはいかんとすると、独禁法上の不公正な取引方法 10項（抱きあわせ）、13項（拘束
条件付取引）、1４項（優越的地位の濫用）の問題を生じます。「こいつからしか買っちゃい
けないよ」というのが拘束条件です。優越的地位の濫用に当たる場合は契約が私法上も無

効になる場合があります。民法 90条に独禁法の趣旨を反映させるということです。その場
合は部品の販売行為はセーフになります。 
だから、類型の 3 では、どちらにもなりうるということです。契約の解釈次第というこ
とになります。いずれにしろ、この人が業としてやっていれば、侵害になります。そこは

問題にはなりません。 
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間接侵害規定には、「にのみ」使用するものという要件があります。101条の 1号の条文
をもう 1回見てほしいのですけど、「業としてその物の生産にのみ用いる物」。「その物の生
産に用いる物」ではないのです。「にのみ」という文言があります。この「にのみ」の意味

は、特許発明の実施に使用する以外に他の用途があるということです。その場合は間接侵

害にはしないという意味です。汎用品ということもありますけど、ねじとかボルトとかは、

みんな汎用品です。 
かなり昔の事例のクレイムの例ですが、クレイムが「特定の洗浄剤を用いてソフトコン

タクトレンズを洗う方法」という場合に、この洗浄剤がハードコンタクトにも使えるとい

う場合は、たとえソフトコンタクトに使えるものであったとしても、間接侵害を否定する

ということです。先ほども言いましたけれども、間接侵害制度というのは直接侵害を防ぐ

ための手段にすぎない。だから、直接実施に直結する行為だけを止める。部品を売らせな

いということが、間接侵害制度の目的ではないのです。直結する行為を禁止することで、

直接侵害を未然に防止するというのが間接侵害の趣旨です。非侵害の要素なら、誰でもで

きなければいけない。そういう場合は間接侵害の成立が否定されます。「にのみ」の要件で

す。実はこれは、けっこう厳しい要件なのです。 
間接侵害が今まで問題になった事例というのは、90 件ぐらいあるのですが、認められた
のが、たぶん 30 件に満たないと思います。やはり、「にのみ」が、かなり厳しいです。間
接侵害を使うのは難しいねと言われるのは、「にのみ」のせいです。もちろんこれには、ち

ゃんとした理由があります。パブリックドメインという誰しもできる行為に対する部品供

給は、誰しもできなければいけないのです。他の用途があっても、やはり他の特許権の侵

害になる場合はどうなるのだという論点はあります。けれども、それは、今、考えないこ

とにします。 
他の用途がある場合には、「にのみ」は成り立たない。だから他の用途の問題だと言う人

もいます。その他の用途が、どれぐらい具体的な用途なのかということが問題になります。

例として製砂機のハンマー事件を挙げます。これは、石から砂を作る機械、石をすり潰す

ハンマーの発明です。このハンマーは、アーム・取付体・打撃板から成っています。この

ハンマーがさらに大きな機械に取り付けられて、打撃板を石に叩きつけることで石を砕く

というはたらきをします（図 1）。当然のことながら、打撃板はだんだん磨り減ってきます。
打撃位置をかえるべくずらし取り付けできるようになっているのですけれども、いずれは

取り替えなければなりません。この打撃板は、アームにアタッチするような穴とか溝が設

けられた、特別な整形をされたものです。その打撃板に他の用途があるかどうかというの

が問題になった事件です。 
判決は、他の用途はまだ実用化されていない、可能性としては他の製砂機のハンマーに

もセッティングできるかも知れないが、その用途というのはまだ実用化されていない。ゆ

えに他の用途は存在しない、として侵害を肯定しています。「他の用途」は実用的である必

要があるということです。他の用途なんていくらでも考えつきますよね。例えば、ペーパ
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ーウェイトになりますよね。けれども、製砂機のハンマーに使うものとして整形されてい

て、穴とか溝をちゃんと切ってあるわけだから、そんなことに使う人はいないでしょう。

そんなのは、理屈の上だけの話です。そのように実用化されてない、あるいは実用的でな

い用途については、他の用途とは認められないということで、「にのみ」の要件が肯定され

ています。 
これを、どう考えるかというところです。「にのみ」の要件が要求されているというのは、

部品が直接実施とが直結していることが必要ということです。部品が他に売られることが

ないということです。他の用途が、実際に取引されていないものであれば、可能性として

はあると言っても、部品と直接実施とが直結していると言っても過言ではないと思います。

そういうわけで、「にのみ」の要件は他の用途が実用化されているかどうかということで決

まります。実用化されているかどうかというのは、やはり幅があります。それは、この先

問題になっていくと思いますが、ここで言っているのは効果論との関係で、予定、可能性

があったとしても、ある用途が実用化されれば、そのときから間接侵害には当たらなくな

るということです。実用化されたそのときから、間接侵害の状態ではなくなります。だか

ら、損害賠償と差止請求の場合を分けて考えます。 
まず差止請求の場合。図 2の A点が現在。そして、他の用途が B点で見つかったとしま

す。すると、現在（A点）では「にのみ」の状態ではありません。現時点ではもう「にのみ」
の状態を脱している。その場合は、差止はできない。差止は、現在から将来に向かっての

効果なので、現時点で「にのみ」の状態になっているかどうか、他の用途があるかどうか

で決まります。 
一方の損害賠償請求。損害賠償というのは、過去の侵害行為の清算です。侵害行為が C
点から始まっていたとします。この場合、C 点から B 点までの間は「にのみ」です。B 点
で初めて他の用途が実用化されたわけだから、C 点から B 点までは「にのみ」の状態でし
た。この期間は、損害賠償オーケーです。B 点から A 点の間は損害賠償もだめ。C 点から
B点までの間の損害賠償が切れるかどうかというのは、損害賠償請求権の時効の話です。消
滅時効の話です。ここでは、この期間は切れてない状態を想定しています。 
結論として、Aの時点で「にのみ」の状態になっていれば、当然、差止もオーケーになり、
損害賠償もフルに取れます。「にのみ」の状態は、実用的用途があるかどうかで見るという

のは、よくわかる話だと思うのですけど、効果論にひき直すと、こういう問題があります。 
差止請求の場合は厳密にいうと、判決の基準時である事実審口頭弁論終結時で決まりま

す。損害賠償請求の場合は、継続的侵害行為で日々損害が発生していると考えて、損害を

生じたときに「にのみ」の状態かを判断していきます。「にのみ」の状態を脱したら、そこ

までということになります。 
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＜特許法(10)＞ 

 
間接侵害の「にのみ」の要件については、わかっていただいたと思います。用途が他に

ある場合には、特許権侵害と直結しえないということです。直結していない場合は止めて

はいけないということになるのですけれども、なかなか、そう簡単にはいかないという例

が、一眼レフレックスカメラ事件です。 
これは、一眼レフのカメラの話です。一眼レフのカメラというのは、シャッターを押す

ボディ本体とレンズが取り外し自在になっています。ボディを替えないでレンズを自由に

取り替えるというところが、一眼レフカメラのいいところです。交換レンズについて、間

接侵害の対象になるかどうかということが問題になった事件でした。この事件で問題にな

った発明というのは、基本的にはカメラ本体の発明でした。ただ、レンズの方にも要件が

あって、レンズにレバーのようなものがあったのです。このレバーは、カメラの本体のレ

バーが引っ掛かる部分と連動して、感度とか露出とかを自動的に調節することができると

いうものでした。クレイムの対象になっているのはカメラのボディのいろいろな部分で、

レンズに関しては、このレバーだけがクレイムの対象とされていたという事件です。レン

ズがイ号物として問題になりました。原告のカメラにだけ取り付けられるものだとしたら、

これは「にのみ」で間接侵害です。でも、被告は、他のカメラにも装着することができる

と主張しました。仮に他のカメラに装着できるのだったら「にのみ」ではないという話で

すむのですけど、クレイムの要件の 1 つであるレバーが、原告のカメラとは別の箇所にレ
バー受けがあるために、他のカメラに装着した場合は、このレバーが引っ掛かる先がなく

て遊んでしまう。つまり、この発明で特定されているこのレバーが、他のカメラに装着し

たときには用を成さない。つまり、レバーをつけた意味がなくなってしまうのです。この

ような遊ぶ用途を他の用途とみていいのかというのが、ここでの問題です。 
これは、とても難しいと思います。結論の方はどうなったかというと、確かに遊ぶとい

うことは裁判所も認めましたが、遊んだとしても別にレンズがレンズとして機能しないわ

けではない、ちゃんと他のカメラに装着されてレンズとしての機能を果たすから、これは

他の用途だとして、間接侵害が否定されました。 
私は、これは間接侵害を認めていいと思っているのですけど、仮に間接侵害を認めた場

合に、問題になるのがこの他の用途、これをどういうふうに処理するのかということにな

ります。特許権侵害に直結しない行為というのは、禁止してはいけない。その部分を、ど

のように調整するかという問題があります。 
それを理由として想定しながら聞いていただきたいのですけれども、私は「にのみ」の

要件にあたるかどうかというのは、あくまでクレイムとの関係で定めるべきだと考えてい

ます。この事例ですと、クレイムの要素は、カメラ本体にたくさんあるのだけど、レンズ

側のクレイムの要素は、レバーがあるということだけです。他のカメラでは、これが機能

しない。そう考えると、このレバーにとってみたら、他の用途とは言えないのではないか。
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だって、用を成さないでしょ。実用的な用途とは言えない。間接侵害対象物のクレイムに

関係している部分が機能しているかどうかで、他の用途をみるべきだというのが、私の立

場です。そうだとすると、これは間接侵害肯定になります。 
そのときの問題が、他のカメラのユーザーに売る行為をどう考えるのかということです。

実は、損害賠償についてはあまり問題にならないのではないかと思っています。なぜかと

いうと、損害賠償については、特許権侵害に直結する行為の割合だけ認めればすむからで

す。他のカメラのユーザー向けの分を引けばいいだけですから。損害賠償は、所詮は金で

す。割合を観念することができます。だからそんなに問題にならないと思っています。 
問題は差止めです。他のカメラのボディを持っている人が買って、それこそ業としてで

はなく趣味で写真を撮るわけです。カメラを装着したところで生産ということになると思

うのですけれども、それは、ほとんどの場合が業ではない。趣味でやっていることが多い。

原告のカメラのユーザーに向けて売る行為をだめと言っても、他のカメラのユーザーに向

けて売る行為をだめと言うわけにはいきません。かといって、原告のカメラのユーザーに

だけ売るなということを、実際にユーザーに販売する立場の、例えばヨドバシカメラの人

に求めるのは難しいです。ヨドバシカメラの人は「お宅はカメラの本体、何を持っている

のだ。」と、いちいち聞いて売るわけにはいかないですから。この差止請求の論点について

は、やり方がなかなか難しいというところに留めておきます。 
これはとても難問なのですけれども、どうしてこういう話を話しているかというと、実

は、多機能型製品についての間接侵害という条文が、新しくできたのです。こういう事例

に対応するために新しい条文ができました。それが 101条の 2号と 4号です。2号と 4号
はほとんど同じ、2号が物、4号が方法の場合です。 

2号を見ます。その物の生産に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠な
ものにつき、その発明が特許発明であることと、その物がその発明の実施に用いられるこ

とを知りながら、生産、譲渡……このように要件を増やしています。その代わり「にのみ」

の要件を取り払っています。2号と 4号には「にのみ」という言葉がありません。多機能型
製品の部品を止めたいという要求に応えるためにできた条文です。一眼レフのカメラのレ

ンズも、ある意味で、多機能型製品です。レバーに引っ掛かるカメラ本体に使われるけれ

ども、レバーに引っ掛からないカメラ本体にも使えないことはない。引っ掛かるという機

能と引っ掛からないという機能があるわけです。多機能というよりは多用途と言ってもか

まわないと思います。主としてコンピュータプログラムを想定した条文なのですけれども、

もちろん、それだけに限らず一般の製品にも適用されます。「にのみ」要件を削った代わり

に、発明の課題の解決に不可欠であるという要件と、その発明に用いられるということを

知っているという主観的要件を加えたところが 2 号と 4 号のポイントです。だから、卒然
と見る限り、レンズを売っている人が、原告のカメラ本体に取り付けるという用途を知っ

ていれば、差止めや損害賠償を請求することができるということになります。 
以上で間接侵害のところを終わって、次に侵害行為の特定・立証のところを簡単に説明
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します。 
これは、何度も言っていますけれども、無体物の侵害というのは、侵害の補足が難しい

という特殊性があります。占有というものを観念できない。なかなか難しいところがある

ので、特則をいくつか作っています。それが 102条以下です。102条から 105条の 3まで。
このうち、いくつかを説明します。 
最初が生産方法の推定、104条です。これは、どういう話かといいますと、侵害行為の立
証というのは、基本的には特許権者がやらなくてはいけません。主張立証の責任が特許権

者にあります。侵害を特許権者自身が見つけなくてはいけない。ただ、なかなか難しいで

す、市場に流れているものは、特許権者がその市場からゲットしてくれば、それを分析し

て自分の特許が使われているかどうかがわかります。難しいのは、方法の発明だと言われ

ます。 
方法の発明は、生産方法の発明とそれ以外（単純方法）の発明に区別されます。ライバ

ル会社が工場の中で特許権者の発明の方法を実施している。これは、なかなか特定できま

せん。何しろライバルですから、工場へ入れてくれと言っても、入れてくれるわけがない。

裁判所の保全命令が出ても、工場の玄関で帰ってくれというマニュアルを、どこの工場も

作っています。 
そこで、方法についての証明を少し緩和しようというのが生産方法の推定です。生産方

法に限って、特則を設けたわけです。特に想定してほしいのは、化合物の生産方法です。

新規な化合物を生産する方法の発明については、市場で科学構造式が同じものを発見した

場合は、その生産方法で生産されたものと推定されることになります。 
A プロセス、B プロセス、C プロセスという工程を通って X という物を製造するという
発明の場合は、仮に Xが出願のときに新規の化合物であれば、市場で見つけた Xというの
は、この方法で生産されたものとして推定されます。だから、被疑侵害者側が、逆に、特

許発明の方法じゃなくて作ったのだということを証明しなくてはいけなくなります。 
ただし、現在は、この規定は、あまり意味がないと言われています。それはどうしてか

というと、新規化学物質という発明が物の発明としての特許適格性を認められたからです。

最初に説明しましたけど、1975年より以前は生産方法の発明でしか新規化合物を取ること
ができませんでした。その縛りを外したので、今では、このＸを単にクレイムアップする

ことができるのです。そうであれば、単に同じだというだけで侵害になるので、今では、

意味がかなり弱くなってしまった規定であると言われています。 
次に、積極的否認義務というのが 104 条の 2 に定められています。積極的否認義務は方
法の発明に限らず、物の発明の場合でも構わないのですけれども、やはり、方法の場合が

多いかもしれません。 
被疑侵害者側は特許権者に「おまえ、侵害しているだろう。」と言われます。「侵害して

いるだろう」と言われて、「侵害していません。」と言うのは単純否認です。「あんたが言っ

ているものとは違うものを作っている。」と言うのが、積極的否認です。具体的対応を明示
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して否認するわけです。被疑侵害者側はこれをやらなきゃいかん、と書いてあるのが、104
条の 2です。単純否認はしてはけませんというのが、104条の 2です。 
実は、民訴規則 79条 3項に同じような条文があります。ただ、積極的に自己の自主対応

を明らかにして否認しなくてはいけないと書いてありますけれども、サンクションがあり

ません。違反した場合の効果が、どこにも書いてないなので、具体的な効果はよくわかり

ません。自由心証の範囲で裁判官の心証に影響としか言いようがない。サンクションを付

ければいいのかという問題もありますけれども。 
3 番目、文書提出義務というのがあります。これも、民訴に似たような条文があります。
文提とか言いますけど、これが、105条 1項です。侵害事件において、立証に必要な文書を
提出する義務があります。ただ、正当な理由がある場合はこの限りではない。正当な理由

があるかどうかというところで実際にはもめるわけですけれども、民訴の条文では、先の

改正で原則と例外が入れ替わり、原則出さなきゃいかん、それと例外が列挙してあって、

例外に当たる場合のみ提出義務が免除されるという構造になっています。特許法では、文

言が少しだけ違います。そこを捉えて、105条 1項では、営業秘密であっても文書提出命令
を命じられる可能性があると解釈しています。侵害存在の心証が強ければ、営業秘密であ

っても文提命令を出すことができると解釈しています。 
さらに、2004年の改正で、裁判所は秘密保持命令というのを出すことができるようにな
りました。新しい 105 条 3 項です。文書提出命令を拒む場合に正当な理由があるとする主
張について、反対当事者の関与を認めた条文です。正当な理由の場合に営業秘密であれば

開示をしなくてよいというのが民訴法の解釈だと理解されています。提出義務を免れる内

容なのかどうかというのは、今までインカメラ手続きといって、裁判官限りで内容を見て

判断するというシステムになっていましたけれども、新しいこの 3 項で反対当事者の意見
を聞くことができるようになりました。反対当事者とは、主に特許権者の方です。 
ただし、見た人には秘密保持の義務が課せられます。バラした場合は、不正競争防止法

における営業秘密をバラしたことになり、2条 1項 4号以下で対処する、プラス独立に刑事
罰、ということになります。バラすなという命令のことを、秘密保持命令と言っています。

ただし、この条文は、今、言った文書提出命令のときだけに働くものではありません。特

に 105条の 4以下。105条の 4、105条の 5、105条の 6、105条の 7という新しい条文が
加わって、特許権者側も自己の内部文書を証拠として提出することができるようになりま

した。反対当事者に秘密保持義務が課せられます。訴訟記録も閲覧することができなくな

ります。また、証人尋問、当事者尋問のときには、裁判の公開が一時的に制限されます。

このように、当事者以外に秘密が漏れないようにして、お互いの営業秘密を開示しながら、

特許権侵害を摘発、あるいは否認することができるようになりました。これが、2004年改
正の内容の 1つです。 
以上が、侵害行為の特定・立証のための特許法のツールです。ということで、オフェン

ス側（特許権者側）の問題は、以上で終わりということにします。 
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次に、特許権侵害という主張に対する防御方法、ディフェンス側の話をします。公知技

術の抗弁と当然無効の抗弁。後者を先に説明します。 
当然無効の抗弁と言いましたが、これは、今の裁判例からすると、権利濫用論と言いか

えることもできるかもしれません。特許の試験で権利濫用と出てきたら、これかなと思っ

ていただいてもかまいません。 
昔は、特許権無効は、いきなり裁判所で主張することができませんでした。どうしてか

というと、特許庁に無効審判という制度があります。特許が無効であると主張したい人は、

最初に特許庁に無効審判を提起して、その手続きで特許を無効にしてもらう。無効になる

までは、有効に存続すると解されていました。だから、侵害の場面で、いきなり特許の無

効を主張することができないと言われていました。これが、日本の特許法の、昔のいちば

んの論点で、均等論と並んで、もめていたところです。どうして、裁判所でいきなり特許

無効の主張ができないのか。それが大問題でした。アメリカはできます。アメリカは第三

者効もあります。昔は、日本ではできないと言われていました。当然、問題があります。

誰がどう見ても無効な特許権を行使される。被告としては、たまらないです。でも、建前

論からいくと、いやいや裁判所では有効だという前提で判断するしかない。無効と言いた

ければ特許庁に行ってください、と建前論では言われてしまいます。 
ただ、それじゃあんまりだというので、一応、調整規定がなかったわけではありません。

それが 168 条 2 項の中止制度です。これは、裁判所は審決が確定するまで訴訟手続きを中
止することができるという条文です。要するに、特許侵害訴訟が提起されて、一方で特許

の無効審判が提起された場合、無効になる可能性がある。無効になったら、当然、特許権

侵害なんてありえないですから、救われます。そういう場合を想定して、裁判が、無効審

判が終わるまで中止することができるという制度があったのですけれども、実は、あまり

利用はされていませんでした。1つには、無効審判が長くかかってしまう。昔は、無効審判
だけで 2 年かかっていたと言われていて、後で説明しますけど、無効審判に不服がある人
は、審決取消訴訟を東京高裁に提起することができました。その上は最高裁です。粘ろう

と思えば、延々6－7 年粘ることができたのです。無効を主張されている特許権者のほうと
しても、その間、訴えを延々待っているわけにはいかない。そこで、中止制度というのは、

あまり利用されていなくて、裁判官はいろいろな工夫をしてきました。従前の裁判例とし

て、公知技術除外説、実施例限定解釈、権利濫用論というものがあります。 
公知技術除外説というのは、どういう話かといいますと、特許庁がクレイム審査をして、

特許要件を満たしている、そう解釈した以上、クレイムが無効であるはずがない。でも、

その中に一部（図 1の A部分）に公知技術がありそうだぞ、という場合。あれれ。特許庁、
間違えちゃったのかなと思ったときで、でも、建前としていやいや間違えるはずがない。 
特許庁は、クレイム全体の範囲に特許を与えた。だから、クレイム全体は有効、特許権

全体は有効なのです。無効とは言えない。無効は特許庁でやらなくてはいけないという決

まりになっているので、無効と言うのではなくて、A部分は権利範囲には入らないとする。
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先ほどの仮想的クレイムの逆みたいな感じですけど、A部分は権利範囲外。イ号物が、A部
分にある場合は非侵害にする。これが公知技術除外解釈とか公知技術除外説というもので

す。もちろん、今、言ったのは話が逆で、公知技術を除外して解釈するとイ号物はクレイ

ムから外れるという方が本当です。だから、イ号物が B部分にあるときに、無理に A部分
を削って解釈する必要はありません。削って解釈しても、しなくても、侵害なのだから。 
公知技術のそばに、あるいは無効理由のそばにイ号物がある場合に、そこを除外してク

レイム自体は有効とする。でも、公知技術を含んだクレイムが成立するわけがないから、

そこについては削れる特許がされたのだと解釈してイ号物を非侵害にするという理論が、

公知技術除外解釈、あるいは公知技術除外説というものです。 
これは、裁判官はなかなか考えました。両方の顔を立てている。無効は特許庁でやらな

くてはいけないから、裁判所は、クレイムを有効なものとして取り扱わないといけないけ

れども、だからといって公知技術、あるいは公知技術に近いイ号物を侵害と判断するわけ

にはいかない。だから、一部を削って、クレイムがあるというふうに解釈したのです。こ

れは裁判所の工夫です。ただし、この理屈にも限界があります。それは、全部公知のとき

に困るのです。全部公知のときに公知技術を除外して解釈したら、クレイムがゼロになっ

てしまう。いくらなんでも、ゼロのクレイムはありません。さすがにクレイムをゼロと解

釈するわけにいかない。 
そこで考えたのが、実施例限定解釈というさらに苦しい作戦です。例えば、図 2 のアイ
ス最中。図は断面図で、点々が詰まっているところが、アイスです。クレイムは、「お米を

もって焼成した椀体（これは、上下のカラのことです。）より重合接着し、内部にアイスク

リームを充填した氷菓子の構造」。まさしくアイスです。アイス最中、これが、審査をパス

して実用新案になっていたそうです。このころの実用新案というのは審査がありましたか

ら、審査をパスしていたのです。アイス最中は、出願前から公知だったようです。クレイ

ムは全部公知だった。でも、クレイムをゼロと解釈するわけにいかない。 
裁判官は工夫したのです。この図面を実施例といいますが、具体的な実施態様のことで

す。具体的な実施態様を、皆さん、あるいは審査官に説明するものです。この実施例にピ

ンポイント限定して解釈したのです。 
図では突起が表示されています。このアイス最中の実施例は、単に丸いやつではなくて、

ここに突起があるバージョンなのです。この突起に特徴があるのだ。この突起があるから、

審査をパスしたのだ。クレイムにはそんなことは一言も書いてありません。でも、クレイ

ム自体は全部公知なので、何かがあるのだ。しようがない。見つけるしかない。じゃあ、

実施例にピンポイント解釈して、この突起があることが特徴で、これが要件の 1 つだとす
る。被疑侵害物はこの突起がないからセーフ。このように、実施例で、ピンポイント限定

して解釈したのです。これは、もう、苦肉の策もここに極まれりと言うか、非常に苦しい。

クレイムにそんな言葉はいっさいないですから。ただ、全部公知の場合は、公知技術除外

説というのは使えませんから、これで解釈するしかない。以上は、非侵害にするべきだと
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いう結論が先に見えています。その上で、どういう理屈付けをするかというところにすぎ

ません。 
ただし、実施例限定解釈でも、実施例とイ号物がまったく同じだったら侵害にならざる

を得ません。公知技術除外説でもだめ。実施例限定解釈にも限界がある。ということで、

皆さん、困っていました。 
それで、裁判所にどうにか無効を扱わせられないかという議論が繰り返されていたので

す。そこに登場したのが、当然無効に基づく権利濫用論という考え方です。これが、最判

平成 12年です。最近、ようやくこれが出ました。 
半導体装置事件です。これは、キルビー事件なんていうふうに呼ばれている事件です。

問題になっている特許について、無効審判が請求された場合に、無効とされることが確実

に予見できる場合、そういう特許権を行使することは権利濫用として非侵害とするという

判示がなされて、ようやく、この限りで、裁判所で無効を判断することができるようにな

りました。今までの、裁判官の苦闘が実ったわけです。誰しも、結論は見えていますけれ

ども、どういう理屈で無効、あるいは非侵害を導くのかというところに、最高裁が答えを

与えたということになります。 
そして、2004年改正でこれが条文化されます。新しい 104条の 3です。特許権の侵害に
かかる訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる

ときは、相手方に対しその権利を行使することができない。これが 2004年で立法化されま
した。これは、半導体装置事件の枠組みを超えるものではない。だから、半導体装置の権

利は今も続いていると解釈してかまわないです。あるいはそう解釈するべきです。 
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＜特許法(11)＞ 

 
無効とされることが確実に予見できる場合は特許権の行使は権利の濫用として認めない。

これを、どう考えるかということなのですけれども、簡単に、裁判所限りで、一発でやっ

てしまえば手っ取り早いというわけにもいかないのです。 
イオン歯ブラシ事件を題材として取り上げます。例として挙げるだけですので、実際の

事件とは離れて考えてください。 
イオン歯ブラシ自体は公知。ブラシヘッド部を取り外しできるところに特徴の 1 つがあ
りました。それ自体も、実は公知で、液路を作ったという点で特許がもらえたということ

に、ここではします。問題は進歩性があるかどうかということになります。ここに、すべ

てがかかっています。そして、被告も同じものを作ったとします。被告が非侵害を主張す

る作戦というのは、Aと Bのパターンがあります。 
A と B で、ちょっと違うので気をつけて聞いていてほしいのですけど、A は、公知技術

に液路を設けただけにすぎない、だから進歩性がないという説明です。進歩性がないとい

うことは、特許は無効だということになります。進歩性がないというのが A における主張
になります。 
もう 1 つ、B は、公知の技術に液路を設けたというのは、公知技術と同等にすぎない。
液路というのは、大したことではない。これは公知技術と同等に評価ができる。というこ

とで公知技術とイ号物は同じだから、非侵害になるというのが Bの理屈です。 
Aの理屈は、特許のクレイムに着目して、クレイムが特許の要件を満たしていないから無
効というものです。Bは、公知技術とイ号物が同等というものです。イ号物がパブリックド
メインと同じ、あるいは同じと評価できるから特許権侵害にならないという理屈がBです。 

Aの方を当然無効の抗弁、Bの方を公知技術の抗弁と呼びます。 
クレイムと公知技術とイ号物があるときに、クレイムと公知技術を対比するのが当然無

効の抗弁です。イ号物と公知技術と対比するのが、公知技術の抗弁です。クレイムとイ号

は、クレイム解釈。クレイムにイ号が含まれるか。通常の侵害訴訟でやっていることです。

イ号と公知技術がイコール、クレイムと公知技術がイコールの場合は非侵害を導くという

のが、この 2 つの抗弁の内容です。先に説明した半導体装置事件というのは、公知技術に
基づいて、特許権全体が無効である、無効である蓋然性が高い、そのような特許権の行使

は権利の濫用であるといった判決だと言われています。 
まず、当然無効の抗弁の方から説明していきます。クレイムと公知技術を対比して進歩

性がないというふうにみるのが、当然無効の抗弁です。ただし、これを本当に侵害訴訟で

判断していいのかという問題があります。何でもかんでも、特許要件を満たしていないと

きに、全部無効だ、当然無効だと言っていいのかという問題があります。それはどうして

かというと、簡単に裁判所で無効の主張を認めてしまうと、特許庁の無効審判制度が骨抜

きになるからです。特許庁の無効審判制度を作った意味がなくなってしまうのです。 
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特許庁の無効審判制度は、どうして作ったかといいますと、まず特許権は審査主義を採

用しています。クレイムを特許権者に書かせて、技術の専門家、エキスパートである審査

官が、クレイムについて審査をするという制度を採りました。特許権は、裁判所に認めて

もらう権利ではないのです。裁判所に「特許権くれ。」と言ってもくれません。特許が欲し

い人は、特許庁に、まず「特許権くれ。」と言わなくてはいけないという制度が審査主義で

す。審査制度の理由というのはいくつかありますけれども、それは無効審判制度にも反映

してくるわけです。 
いったん審査を受けたものについて、特許要件の充足・不充足について疑問、ないし争

いがある場合は、最初に特許庁に来なさいというのが無効審判制度です。それは、どうし

てかというと、いきなり裁判所で無効理由を判断させると、裁判官の負担が過大になるか

らです。ただし、そういう法制がないわけではありません。政策の選択肢としてないわけ

ではない。実際、アメリカはそうです。 
何度か説明しましたように、裁判官は、文系の方です。そこに、いきなり小難しい青色

発光ダイオードの特許を持って来られて、これを解釈してくれといわれる。解釈はできる

かもしれない。もうひとつ、先行技術を持って来られて、この先行技術から青色発光ダイ

オードの発明は進歩性がないと思うのだけど、判断してくれというのは、裁判官にはつら

い話です。裁判官は、技術はよく知りません。そのために特許庁という専門機関がありま

す。特に審判官というのは、エキスパートぞろいです。審判官というのは審査官のベテラ

ン、審査官としての経験を十分積んだ人がなるのですけれども、彼らが特許要件の充足・

不充足の如何を最初に判断する。それが無効審判制度です。 
無効審判の結論に不服がある人は、東京高裁に審決取消訴訟をすることができます。無

効審判の結論に不服がある人だけ裁判所に提起ができる。最初に特許庁に来てもらって、

ふるいわけをする。スクリーニング効果といっています。ろ過のことです。最初に特許庁

に判断していただく。不服があるものについてだけ裁判所に回す。最終的に司法の判断を

受けなくてはいけないというのは憲法にも書いてあることなので、それは動かせない。け

れども、最初に特許庁にやっていただく。特許庁の無効審判段階で、あきらめたり納得し

たりする人もたくさんいるわけです。そういう人たちまで裁判官のお手を煩わせる必要は

ないということです。専門家である特許庁の審判機関で十分である。問題がある場合だけ、

東京高裁が受け取る。これが審決取消訴訟です。 
東京高裁、これは専属管轄なのですけれど、ポイントのもう１つです。北海道の人が無

効審判をやって、無効審判に不服があるからと札幌高裁に提起できないのです。東京高裁

にやらなくてはいけない。判断機関の一本化です。こういうふうにすると、東京高裁の裁

判官はわりと技術に強くなってくる。そうすると、ぶれが少ない判断をすることができま

す。無効審判制度というのは、これを狙った制度です。スクリーニング効果と判断の一本

化です。 
こういう制度を、日本の特許制度は用意している。今、少し改善というか、変わってき
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ているのですけど、一応、一本化と一元化というふうに覚えておいてください。こういう

配慮を日本の特許法はしているのです。ぶれが少なくなるように。あるいは裁判官の負担

を軽減するために。役割分担の観点です。せっかく、こういう制度作ったのに、いきなり、

裁判所で、何でもかんでも無効だ、無効だと言われても、それでは裁判官の負担を軽減し

ようと思って作った制度の意味がなくなってしまう。だから今まで認めていなかったので

す。せっかく、無効審判というルートを作って裁判官の負担を軽減しようと思っていたの

に、いきなり裁判所で無効だ、無効だと叫ばれても裁判官は困ります。だから、今までは

できなかったのです。進歩性があるかどうかというのは判断が難しい。むしろ、日常から

そういう仕事をしている審判官に任せたほうがいいとして。 
ただし、均等論のところでも出てきましたが、進歩性がないことが明白、進歩性に限っ

た話ではありませんが、特許要件がないことが明白な場合、これぐらい裁判官にやっても

らってもそんなに過大な負担にはならないだろう。あるいは、判断のぶれというのはない

だろう。誰しもが明々白々に特許要件を満たしていないとわかる。そのような場合につい

てまで、一元化と一本化を貫く必要はないだろうということです。その場合は、裁判官に

特許要件の判断をしていただいても、過大な負担にはならない。むしろ、そこで無効にし

てもらって、本来、権利の行使、侵害を認めるべきでない事案について迅速に処理を図る

というメリットのほうが大きいということになります。これを認めてあげると、今までの

ように、公知技術除外の解釈、あるいは実施例限定のように理屈の上で苦しむことがなく

なるわけです。特許要件を満たしていないということが明々白々な場合については、裁判

所限りで権利の濫用として特許権の行使を認めないとしても、一本化と一元化の趣旨は損

なわれない。あるいは、若干損なわれたとしても、それを上回るメリットがあるというこ

とになります。 
以上が当然無効の抗弁についての帰結です。一本化と一元化、その例外というところで

す。これは無効審判のところでもやりますけど、でも、あくまで裁判所限りなので、対世

的効力がありません。無効だと言っているわけではなくて、権利濫用だと言っているだけ

なので、特許権の有効無効については、本音は触れているのですけど、建前上は触れてい

ないということになります。だから、無効審判ルートの意味はなくならないのです。特許

無効審判には、対世的に特許を無効にする効力がありますから。だから、他の人がさらに

被疑侵害者として出てきた場合に、これもまた無効と判断されるかどうかはわからない。

こういう事態を予防したい場合は、無効審判で対世的に無効にする必要があります。以上

が Aです。 
B：公知技術の抗弁ですけど、考え方は同じです。ほとんど変わらないです。公知技術と
同等かどうか。明々白々に同等である場合には公知技術の抗弁を認めて非侵害の結論を導

きます。公知技術の抗弁と、当然無効の抗弁の違うところは、クレイムを見るか否かとい

う点です。公知技術の抗弁は、イ号物と公知技術を見比べて、これが明々白々に公知技術

といえる場合には非侵害の結論を導くもので、理論的にはクレイムを見ません。パブリッ
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クドメインに特許が与えられないというのはことの議論の当然の前提なので、クレイムを

見ないのです。これにもやっぱり明白性の要件を課さなくてはいけません。公知技術と同

じかどうかというのは、裁判官にとっては、けっこうつらい判断です。ですから、明白な

ときだけ裁判官は適用すればよろしい。明白でない場合は、やはり特許庁の無効審判ルー

トに行けということになります。 
まとめです。 
A：当然無効の抗弁、B：公知技術の抗弁、C：クレイムと公知技術、あるいはイ号物と

公知技術を見比べて明々白々に同一と認められない場合は、いずれの抗弁も認められませ

ん。いずれの抗弁も認められないと言いましたが、必ず侵害の結論になるわけではありま

せん。どうしてかというと微妙な場合があるからです。微妙な場合で、特許庁の無効審判

ルートに回って特許権が無効になれば、それで非侵害の結論が出ます。だから、A と B の
抗弁が認められないからといって、直ちに侵害という結論が出てくるわけではないのです。 
これだけではまだ、なかなかわからないでしょうから、設例を挙げて説明します。 
最初の説例。発明の単位として、A、A’、A’’の 3 つを考えます。それぞれの構成要件を、

Aの場合は a、A’の場合は a+b、A’’の場合は a+b+cとします。aは公知技術で、a+bは裁判
官には判断できない進歩性欠如の場合、a+b+c は進歩性要件を満たしたまっとうな特許発
明、ということを前提とします。 
構成要件を a、a+b、a+b+cとする 3つのイ号物件、具体的な被疑侵害物件を想定します。

そして、3つのケースを考えます。ケース 1はクレイムが Aの場合。ケース 2は B、ケー
ス 3は Cの場合です。それぞれのケースで、イ号物件を観察します。ケース 1では、当然
無効の抗弁で非侵害の結論が出ます。それは、ケース 1 ではクレイムと公知技術が同じだ
からです。ですから、この場合はイ号物件が何であろうと非侵害になります。逆に言えば、

イ号物件を見なくてすむ、見ないで非侵害の結論を導けるのが当然無効の抗弁です。クレ

イム本体が丸ごと無効。 
ケース 2（ケース 3も同じです。）で当然無効が使えるかなと、クレイムと公知技術を見
比べます。クレイムは a+b（ケース 3 の場合は a+b+c）で、公知技術は a にすぎない。明
らかに同一とはいえない。だから、ケース 2・ケース 3の場合は、当然無効の抗弁は成立し
ません。だから、通常の権利侵害ルートにいきます。イ号物件をクレイムと引き比べると

いう作業に入ります。ただし、この場合、公知技術の抗弁が使える可能性があります。公

知技術とイ号物を比べます。公知技術は a、イ号物件のうち構成要件が aだけというものの
場合は、イ号物件と公知技術が同じだから、公知技術の抗弁で侵害が否定されます。クレ

イムを見る必要はありません。これが公知技術の抗弁の理論です。 
もっとも、イ号物が aだけのものの場合でも、ケース 2・ケース 3では、クレイム解釈を
したとしても結局非侵害ということになります。公知技術の抗弁を使わなくても。どうし

てかと言うと、クレイム a+b（ケース 3 の場合には a+b+c）に対して a を実施しているに
すぎない。要件を全部満たしていないと侵害は肯定されないからです。 
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当然無効の抗弁、公知技術の抗弁のいずれも使えない場合を考えます。まず、ケース 2
ではイ号物が a+b、a+b+cの場合です。前提を思い出してください。a+bというのは、進歩
性はないんだけれども、裁判官が明らかだとわかるほどには、はっきりはしていないとい

うものでした。逆にいうと、これは特許庁の無効審判ルートにいけば、無効になるという

ことです。ですから、ケース 2 の場合は、特許庁の無効審判ルートで無効にしてもらって
非侵害が導かれます。特許庁の無効審判ルートにいかないと逆に侵害とされてしまいます。 
ケース 3 の場合、クレイムは有効です。もうどうしようもありません。イ号物が a+b+c
の場合は侵害となります。それ以外の場合は、クレイム解釈として非侵害になります。要

件を全部満たしていないからです。 
もうひとつの設例です。X、Y、Zという 3つの発明があるものとします。発明 Xの構成

要件が「塩酸と反応させる方法」（x）、発明 Yの構成要件が「硝酸と反応させる方法」（y）、
発明 Zの構成要件が「酸と反応させる方法」（z）とします。xは公知技術で、yは公知技術
でなく、仮に y という特許があるとしたら有効だという前提をとります。発明 Z ですが、
最初の設例で構成要件が加重的なものであったのに対して、上位概念的・包括的なものに

なっています。酸には、塩酸、硝酸、酢酸、硫酸……とたくさんあります。塩酸と硝酸も

もちろん入ります。zに x、yが含まれるという関係です。これを zとします。ちなみに、
x+yというクレイムを仮に特許庁に提出しますと、これは新規性がないということになりま
す。それは、xが入っているから。「酸と反応させる方法」というクレイムを立てた場合に、
「塩酸と反応させる方法」という公知技術があった場合には、新規性なしと判断されます。

酸という範囲に塩酸が含まれているから。 
それぞれ、クレイムが X、Y、Zの場合の 3つのケースを考えます（順にケース 1、2、3）。
イ号物が x を実施するものである場合は、いずれのケースでも（クレイムの如何にかかわ
らず）公知技術の抗弁で非侵害になります。なお、ケース 2 では、クレイム解釈をしても
結局は非侵害になります。「塩酸と反応させる方法」は、「硝酸と反応させるという方法」

というクレイムには引っ掛からないからです。ケース 3 では、クレイム解釈をした場合に
は侵害となります。酸というのは塩酸を包含する概念ですから。だから、公知技術の抗弁

に意味があるということになります。そこで、以下ではイ号物が yを実施するもの、zを実
施するものである場合のみを考えます。 
ところで、この設例で当然無効がどのように出てくるかというと、ケース 1 の場合に当
然無効の抗弁が機能することになります。クレイムと公知技術が同じだから、イ号物にか

かわることなく、非侵害の結論が出されることになります。 
次にケース 2 を考えます。当然無効の抗弁も、公知技術の抗弁も使えませんし、特許が
無効になることもありません。クレイム解釈がなされて、イ号物が y を実施するものであ
る場合には侵害、zを実施するものである場合には非侵害となります。 
最後にケース 3を考えます。クレイムが zで、これは単純化すると x+yということです
から、公知技術を包含しているクレイムです。このままでは新規性がないとして、無効に
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なってしまいます。だから、無効審判ルートで無効にすれば、非侵害ということになりま

す。しかし、実はこのクレイム、包括的なクレイムです。これは、特許権者が公知技術に

気付くことで、無効審判の途中で公知技術の部分を切り落とすことができるのです。訂正

です。補正と同じように、無効な部分（x）を切り落とすことができるのです。そうして、
yというクレイムが残る。そのような訂正がなされた場合には、無効な部分が切り落とされ
て有効になったとして、審判では無効とされません。特許が維持されるます。そして、訂

正されたクレイムとイ号物とを比較し、クレイム解釈するということになります。イ号物

が y を実施するものである場合には、クレイムと同じだから、最終的には侵害になります
（イ号物が zを実施するものである場合には、非侵害です）。こういう場合には、権利濫用
論は使えません。無効審判ルートに行ったからって、無効になるとは限らないから。訂正

しなければ無効になってしまいますけど、それは特許権者が下手なだけで、あくまで生き

残る可能性がある。そういう場合は、当然無効とか権利濫用を使ってはいけないのです。 
理屈をうだうだ言っていますけど、そんなに難しいことは言っていません。公知技術と

クレイムが同じ場合は非侵害。公知技術とイ号物が同じ場合も非侵害。それで、前者の場

合は、イ号物は見なくていい。後者の場合にはクレイムを見ない。いずれかを見ることな

く非侵害の結論を出せるのが、これら理論のいいところです。どちらも明白性がないとい

けないというのは、無効審判制度の意義をなくさないためです。 
無効審判制度の意味をなくさないで、しかも、具体的妥当性プラス裁判の迅速を図って

いるわけです。明白かどうかというのがすべてを握っています。明白ではない場合は特許

庁の無効審判ルートでやらなくちゃいけない。明白な場合だけ、裁判所限りで権利濫用の

判断ができる。これが権利濫用論です。 
先に専属管轄という話が出たので、ここで補足をしておきます。 
知的財産事件の裁判管轄のことです。裁判所限りで無効判断をさせるとなると、侵害事

件は全国各地の裁判所で起こせるわけですから、判断の統一が図れないということを、先

ほど、言いました。でも、実は、知的財産事件は、今は、あっちこっちの裁判所で、でき

ないのです。最近の改正で、できないことになりました。特許、実用新案、それから著作

権のうちプログラムに関する著作物についての争いは、東京地裁または大阪地裁の専属管

轄とされました。これは民訴法 6 条 1 項です。東日本は東京、西日本は大阪。だから、特
許、実用新案、プログラムについては、札幌地裁ではできなくなりました。意匠、商標、

不正競争、あるいはプログラム以外の著作権については競合とされています。東日本は、

財産権上の管轄とかいろいろありますけど、それに加えて東京地裁、西日本なら大阪地裁

を選べます。昔は特許なども競合とされていたのですけど、専属になりました。控訴事件

については、東京高裁の専属です。西日本でも、控訴事件については東京高裁の専属です。

それから、先ほど言ったように、無効審判の審決取消訴訟も、やはり東京高裁の専属管轄

です。選べないのです。 
それから、2004年改正で、知的財産高等裁判所というのができました。 
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そういうこともあって、各地裁で進歩性が判断されて、ぶれるという理由付けは、今は

弱くなっています。新しい理由付けを考える必要があるかもしれません。 
これは知っている人もいるかと思いますけど、アメリカには連邦巡回控訴裁判所（CAFC）
というのがあり、そこが、特許の控訴事件を一元的に扱っています。アメリカでは、ニュ

ーヨークでもサンフランシスコでも、控訴事件は、必ず CAFC にいくのです。知的財産高
等裁判所というのは、そのまねです。アメリカではこの CAFC を作ったおかげでプロパテ
ントが進んだと一般的に理解されています。プロパテントというのは、特許強化というこ

と。CAFC 設置の目的は、高裁段階での判例の統一なのですけど、日本もこれのまねをし
ようというのです。ただ、アメリカの CAFCは法律審（アメリカでは事実審が 1回かぎり
です。）なのに対して、日本の知財高裁は事実審なので、だいぶ違うと思います。 
以上は補足ですけど、特許の事件を札幌地裁に持ってくような法曹にはなってほしくな

いので、豆知識として覚えておいてください。
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＜特許法(12)＞ 

 
「特許権侵害の主張に対する防御方法」のうち、「技術的範囲を減縮する抗弁」の１つ目、

「包袋禁反言」について説明をします。 
 単に「禁反言」という場合もあります。どうして包袋、これはバンデージの怪我をした

所に巻く「包帯」とは違って、この字で合っています。これは特許庁にある出願経過書類

を入れた袋の名前です。業界用語です。「包袋」というと、昔は特許庁に大きな封筒があっ

て、その中に出願人からもらった明細書や意見書、あるいは審査官が出した拒絶理由通知

書などを全部、１つの事件につき１つの袋を作って、その中に全部入れていたのです。そ

れのことを「包袋」と言っています。出願経過を象徴する言葉です。今はコンピューター

化されているので、ほとんどそういう袋がなくなったみたいですけれども、まだ一部には

残っているようです。それを file wrapper estoppel と言っています。 
これはどういうものかというと、出願経過を技術的範囲の解釈に反映するという法理で

すね。出願をしたあと、審査主義ですから審査官による審査を受けることになるのですけ

れども、拒絶理由を受けないで審査をパスすることは、そんなに多くはありません。普通

は拒絶理由が出ます。それに応答して権利を調節、小さくしたり反論して特許を受けるわ

けです。新規性あるいは進歩性の欠如が受ける拒絶理由としては一番多いのです。審査官

が拒絶理由の根拠とする文献のことを「引用例」あるいは「引例」と言うのです。これが

公知技術のことです。これも俗称です。引例との差異を審査官に説明、主張します。審査

官に、「あなたはこの公知技術とおれの発明は同じだと言っていますが、それはあなたの理

解が違う。あなたはそういうけれども、私の発明はこうである。だから公知技術と違う」、

あるいは「公知技術よりも進歩している」ということを説明するのです。これは日常的に

行われることです。その過程で、例えば自分のクレイムを少し狭く主張することがあるの

です。クレイムは公知技術を取り込みやすいので、広いと拒絶理由を受けやすい。狭いほ

うが審査をパスしやすい。特にクレイムの文言は包括的な概念、少し抽象的というか、い

ろいろな実施態様を含むような概念の言葉で書くので、その中の一部に公知技術を含んで

しまうことがよくあります。 
ここに出している例は、皆さんに分かりやすい「バネ」というクレイムがあった場合で

す。バネと言いつつ、バネの中にはいろいろな実施態様がありますね。こういう蛇腹状の

板バネもあるし、コイル状のバネ、トーションバーと言ってねじれで戻るバネもあると聞

きます。クレイムに言葉では「バネ」としか書けないですけれども、実際に製品を作る場

合、あるいは含んでいる概念としてはバネと言ってもいろいろな態様があるわけです。こ

のうち拒絶理由を回避するために、出願人が自ら、「バネと書いてあるけれども、板バネを

前提に話をしている」と、狭く主張することがあります。仮に引用例がこちら（コイルバ

ネ）だとしたら、確かにバネの中にはコイルバネは含まれるから、このままでは新規性が

ないのですけれども、「私が言っているバネというのは、板状のバネのことを前提にしてい
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ます」というようにすると、これとこれは違うでしょう。その場合、特許が認められる場

合があります。審査官が納得して、「なるほど、バネと書いていてもこの発明、あるいは明

細書、図面から見れば、この発明についてはバネといっても、板バネしかあり得ないね」

と、出願人に説得されるということです。引用例とは違う。ここでは進歩性のことは考え

ないです。「だから特許をあげよう」と、特許を取ることがあります。これは必ずしも過誤

登録とは言えないです。過誤登録ではないという前提でいっています。 
審査はこれで切り抜けたとして、次の侵害訴訟の段階です。侵害訴訟は当然裁判所で行

われます。侵害の裁判でイ号物として、コイルバネが出てくる可能性があります。その場

合に、「バネといえば板バネだ」と言った舌の根もかわかぬうちに、「いや、バネと書いて

あるだろう。バネと書いてあるからには当然コイルバネも入るでしょう」というように、

主張することがあります。ずるいですね。こちらは特許庁、こちらは裁判所。分かれてい

ることを悪用して、矛盾とは言わないですけれども、相互にかみ合わないことを言ってい

るわけです。こういうふうに主張することがあります。これは顕著な例ですけれども、当

然限界線上禁反言に当たるかどうか、ぎりぎりの場合ももちろんあります。 
そういう主張を許さない法理を「禁反言」と言っています。裁判所と特許庁で、矛盾し

たことを言わさない法理が禁反言と呼ばれる法理です。これは、普通の裁判ではあり得な

いですね。普通の裁判では、バネといえばコイルバネが入ると言ったり、入らないと言っ

たりすることは裁判所では許されないわけです。裁判官がそれを聞いたら、「どっちなのか。

はっきりしろ」と言われる。あるいは不利に取られるだけです。でも、これは特許庁と裁

判所、役所が２つに分かれているからできることです。でも、できてしまったらおかしい

でしょう。何のために審査をやっているか分かりません。これが入らないという前提で特

許したのに、裁判所では「入る」。では何のために、引用例を引いてきたのか分からないで

す。公知技術に権利が及んではならないという理由で審査をやっているわけですから、そ

のように相互に矛盾する主張を許さない法理を禁反言と呼んでいます。 
昔は、禁反言を取らないという説が有力になっていた時期があります。昭和 50年ぐらい
だと思います。有力といっても、裁判例自体は半々で、取らない裁判例もあったのです。

その理由は何かというと、クレイムに基づいて権利解釈をするという 70 条に書いてある。
出願人が「バネと言っても板バネしかあり得ない」という主張はクレイムに反映されてい

ないです。クレイムは補正されているわけはないのです。クレイムはバネのままで、この

話の前提です。解釈として、これを入れるか入れないかという主張です。クレイムに反映

されていない。反映されていないので、侵害者は分からないですね。警告的機能。あるい

は審査官の意図、出願人の意図は、第三者は把握できないという問題があって、禁反言を

利用して、クレイムを縮小解釈することはおかしいと主張していた人たちがいました。い

たのですけれども、先ほども言ったように審査経過は閲覧ができます。出願人の意図が意

見書に現れている限り、あるいは審査官の意図も拒絶理由に現れている限り、ある程度探

知することはできます。審査官と出願人は応答しているので、出願人が権利範囲を除いて
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限定しようとしていた行動は、かなりの程度で把握をすることができます。皆さんでも、

お金を払えば特許庁に行って閲覧ができます。コピーもできます。 
出願人としては、これを含みながら特許を維持する方策がないわけではないのです。審

査の段階で拒絶をされても、「拒絶査定不服審判」と言って、審判官にもう一度内容を見て

もらうことができます。出願分割については説明しませんけれども、出願人がねばる手段

はたくさんあります。引用例でこれが挙げられても、例えば「技術そのものが違う」と主

張しても構わないです。「確かにコイルバネは、先行技術に入れているけれども、おれの発

明と先行技術の発明は全然違うから、おれの発明でコイルバネを使うことは、それ自体、

特許性がある」と主張することもできます。いろいろな手段、粘る手段はたくさんありま

す。でも、粘らないで手っ取り早く特許にしてしまうということで限定的主張、禁反言の

具体的な場面は限定的主張と補正の場面ですけれども、補正の場合は均等論の問題です。

例えば補正の場合は、バネを具体的に板バネに補正してしまうのです。限定的主張だけで

はなくて、補正で小さくしてしまう。この場合も禁反言の対象になります。これは理屈と

しては難しくありませんので、分かると思います。特許庁と裁判所で矛盾の主張を許さな

い法理が禁反言です。分かれていることが原因です。裁判所だけで特許の付与と侵害を裁

判所が一括して取り扱うことができれば、矛盾主張をしていることを、裁判官に必ず指摘

されます。「どっちかにしろ」と。あるいは不利なほうを取られる。そういうズルを許さな

い法理を禁反言の法理と言っています。対応としては、限定的主張と補正の２つです。 
補正の場合に注意してほしいのは、コイルバネを除くために、板バネというクレイムに

減縮している。減縮補正はＯＫなので、クレイムを減縮している。その場合にイ号として

コイルバネが出てきた場合は、板バネではないから文言上は侵害ではないですね。文言上

は侵害にならないです。均等論侵害はあり得ます。制限的ですけれども、クレイムを拡張

解釈することができます。補正した場合禁反言の話は、均等論の場面で出てくることにな

ります。どこで均等論の場面で出てくるかというと、昨日説明した５番目の要件のところ

です。私は面倒臭いので、「第５の要件」と呼んでいます。禁反言は限定的主張と補正の場

合が典型例で、限定的主張の場合はクレイムが動いていないので、文言侵害の状態で、禁

反言の法理が問題になります。補正の場合は、具体的に小さくしているのです。文言上は

当たらないですけれども、均等論の場合に問題になります。均等論の場合は、第５の要件

として問題にされます。 
 これはボールスプライン軸受事件の１つの効果です。最高裁で、均等論の第５の要件と

して包袋禁反言があると言われましたので、法理自体は権威があるものと考えていただい

て結構です。ただし、細かい論点についてはまだまだ議論があります。禁反言についての

法理は、うちのＣＯＥで出している雑誌の第 1 号に特集として出しております。興味があ
る人はそれを見ていただいてもいいかもしれません。 
 裁判所と特許庁が分かれている。付与と侵害の場面が分かれていることを調整する、あ

るいは分かれているという欠点をカバーする法理が禁反言になります。判断が分かれてい
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る調整する法理だといっています。これで、特許権侵害に対するディフェンスの①、クレ

イムを減縮する法理の説明が終わったことになります。 
 次のレジュメは 77 ページですね。これもディフェンス側の主張です。２）として、「特
許権の効力が及ばない物に関する抗弁」という題を付けています。これは何を言っている

かというと、ここでは「用尽理論」を取り上げています。「消尽」という人もいます。最高

裁は消尽という言葉を使いましたが、私は意味としては用尽のほうが好きなので、用尽と

使っています。消尽でも問題がないです。これは商標では、この法理ではないと説明した

かもしれません。覚えている人もいるかもしれません。条文上、特許製品が転々流通する

場合、それぞれが特許発明の実施行為になります。それぞれが独立して、特許発明の実施

というのは２条３項に書いてあって、物の生産、使用、譲渡です。使っているかもしれな

いですね。途中で１回使ってから譲渡したかもしれない。この人は生産ということになる

のでしょうけれども、それぞれが独立して、実施しているというふうに観念します。観念

するのですけれども、実施がある以上、消費者は業としての要件がないのですけれども、

この人たちは文言上は全員侵害です。特許権者でないのに譲渡している。条文上にはこの

人たちを非侵害、侵害から免れさせると書いてある条文はどこにもありません。どこにも

ないのですけれども、特許権者から転々流通した場合に、いちいち特許権侵害というのは

おかしいでしょう。この人は特許権者から直接受け取ったからいいです。このＹと消費者

の間でもっともっと小売りがたくさんいるかもしれないです。その人たちがいちいち卸売

業者から、更に仲卸業者に売るのに、特許権者の所に電話して、「売ってもいいですか」と

求めるのは大変です。網の目のようにどんどん広がっていきます。特許権者はほかの人に

も売っている。特許権者もかえってやっていられないです、そんな巨額。特許権者は最初

の販売で以後の人たちの対価をあらかじめ取っておくことができるのです。100円でできた
ものを、特許料を上乗せして 300 円で売ることができます。200 円の特許料を儲ける。こ
の人たちからいちいち許諾を求めるよりも、この人からまとめて取ってしまうことができ

る。この人はまとめて取られた分を自分のお金、譲った分と譲り受けた分として多少考慮

して、この人は後ろの人たちからある程度はお金を取ることができます。 
特許権者に対しては、対価徴収の機会を１回与えれば十分。ここで特許の対価を１回取

っておいて、あとは流通を自由にするという法理が用尽理論です。ここで販売したことで、

特許権は用尽した。用い尽くされたという意味です。今の転々流通を物権的にセーフにす

る。黙示のライセンスでないと言われています。物権的に流通を自由とする法理が、用尽

理論です。 
 気を付けなければいけないのは、侵害者であったら、この人たちは全員侵害者です。出

元が侵害品だったら、以後の転々譲渡はすべて侵害です。第１譲渡が特許権者というとこ

ろがポイントですね。侵害者であったら、Ｙ１もＹ２も全部侵害、それぞれ独立した侵害

になります。これが用尽理論です。 
３）自己の実施態様を理由とする抗弁で、①「先使用」。知財では必ず先使用が出てきま
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す。78 ページの右下辺りにあります②は、「試験、研究のための実施」。この２つがありま
す。最初は「先使用の抗弁」から説明をしていきます。これは特許法 79条に書いてありま
す。79条には、「先使用による通常実施権」と書いてあります。これを法定通常実施権だと
言う人もいますが、普通はこれを抗弁だと言います。 
 先使用の抗弁というのは、まず特許権者とは別個独立に発明をした人を主として想定し

ています。だから二重発明というか、特許先願主義なので、先願主義で先を越された人を

想定しています。特許権者の知らないところで、それぞれ独立に発明した人を想定してい

ます。ただ特許法では、独自発明の抗弁はありません。だから独自に発明をしていたとい

うことは、それだけでは抗弁になりません。「おれは発明者から何も示唆を受けていない。

決して真似をしたわけではない。私は特許権者とは無関係に発明をしていたので、その限

りで発明の実施を継続させてくれ」ということは原則としてできません。差し止めされる

リスクを、つまり差し止めのリスクというのは侵害のリスクということです。侵害と言わ

れる危険が必ずあります。そうだとすると、おいそれと実施をすることができない。独自

に発明したからといって好き勝手にやっていると、いつ何時特許権者から警告状が来るか

も分からないという状況になります。それが一方であります。 
 一方、特許制度はどういう趣旨で設けられたか。まず１つは特許権を取らせることです。

特許権を取らせることで発明を公開させて、発明の奨励、公開、技術の促進を狙ったもの

が特許制度の第一の大きな柱です。ただし、特許制度の柱はそれだけではないのです。特

許制度は特許権者の自己満足のための制度ではない、あるいは発明者たちの制度ではない

と何度も言っています。特許発明という優れた製品を皆さんが手にとって利用することで、

恩恵を受けるわけです。特許発明は実施されないと産業の発達には貢献しません。実施さ

れることで、初めて特許制度が完結する。特許権者だけではない、発明者だけではない、

発明者以外の皆さんの生活が豊かになるわけです。だから特許制度は発明の促進だけでは

なく、発明の実施の促進もしなくてはいけない。発明の奨励とその実施の奨励が特許制度

の２本の大きな柱です。実施の奨励。 
 先ほど言った独自に発明して実施している人は、確かに出願をしていません。だから特

許権は持っていないのです。持っていないけれども、実施をしています。彼は独自発明を

して、その発明品を販売して皆さんに便益を与えています。だからあまり抑制しすぎても

よくないのです。回りくどくなりましたが 79条は、特許出願より先に発明をしていた人に
ついては、特許出願より先に実施、または実施の準備をしていた人については、その継続

使用を認める。ここが出願、登録になりますね。ここ（登録）から特許権が発生している

わけです。Ｘさんが何か発明しました。Ｘさんの出願より先にＹさんが実施、というのは

２条３項「生産、使用、譲渡」、主に生産と譲渡です。譲渡というのは販売です。Ｙさんが

実施を始めた、実施開始。この場合は、実施の開始と対象となっている権利の出願。Ｙさ

んが早い場合は、ＸさんからＹさんに対する請求は立たない。79 条の抗弁で請求は立たな
いというのが、「先使用の抗弁」です。これですべて決まるのです。ここだったらＹさんは
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負けです。先使用の抗弁は成り立たないです。ここ（出願）より前。この辺に出願公開が、

特許権者の出願書類が出願公開がここに入ります。公開より前でも駄目なのです。出願の

時点でＹさんは、Ｘさんが自分と同じ発明を出願しているということが分からないのです。

公開してようやく分かるのですけれども、公開より前も駄目です。先使用というのは知っ

てからやったのでは遅いという話ではないです。出願より先にやらなければいけない。こ

れが 79条です。 
 ここでちょっと疑問に思った人がいると思います。Ｘさんの出願より前にＹさんが同じ

発明を実施開始していたら、Ｘさんの出願は新規性がないと考える人が何人かいると思い

ます。同じ発明だからＸさんの出願より、先にＹさんの実施があったということは、Ｙさ

んの実施をもってＸさんは新規性を喪失しているのではないかと考えるかもしれないです。

答えはどうかというと、その場合でも先使用の抗弁がありますけれども、そういう場合ば

かりではないのです。Ｙさんの実施が公の状態で出していない。公の実施まで至っていな

い場合がある。販売したら公なので、「これから販売するぞ」と言って、工場でじゃんじゃ

ん製品を造っている状態です。その場合は、まだ公の実施とは言えないです。その場合Ｘ

さんの発明は新規性を失っていないということになります。工場で作っている。でもＹさ

んの工場にはほかの人は立ち入れません。Ｙさんしか入れません。普通、それを公知とは

言わないです。中に入れない。その場合でも抗弁が成り立つというのが 79条です。もちろ
ん抗弁なので、これが公だったら、昨日やった当然無効の抗弁が成り立ちますね。どちら

を出してもいいです。Ｙさんの行為がＸさんの発明の新規性を失わせている行為であれば、

どちらにしても抗弁なので、どちらを出してもいいです。先使用が成り立たないというわ

けではないのです。当然無効の抗弁と両方成り立つということです。公の実施ではない、

だからＸさんの権利に瑕疵がない、過誤登録でない場合も、先使用の抗弁が成り立つ場合

があります。ここを気を付けてください。 
当然無効の抗弁や実施例限定解釈と違って先使用がいいところは、Ｙさんが主張しよう

とする時、自分がやっていたということだけを主張すればいいのです。Ｘさんの出願日は

明らかですから、Ｙさんは自分がいつから始めていたかということだけを証明すればいい

のです。それは簡単ですよね。だって自分の工場がいつからやったかというのは必ず製造

記録が残っていますから楽です。当然無効の抗弁は、まずＹさんの実施が公だったという

ことと、Ｘさんのクレイムと比較して、当然無効ですということを主張しなくてはいけな

いのです。だからクレイムに含まれるかどうか、新規性、あるいは進歩性を失っているか

どうか。当然無効の抗弁は特許性の判断が必要になってくるのです。先使用の抗弁のほう

が有利な場合があります。自分がやっていたことだけ証明すればいいのです。問題は日付

です。先使用の抗弁は当然無効の抗弁と違って、そういういいところがあります。 
出願より早く実施を開始していればできる。それが先使用の抗弁です。先使用の抗弁の

意義をどう説明するかと言いますと、すべては出願の前後で決するわけです。出願より早

いかどうかで決まる。実施をしたいＹさんには、発明を完成したのであったら早く実施を
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すること。特許を出さなくてもいいから、早く実施する。発明したＸさん。出願する気が

あるなら、早く出願すること。ぐずぐずしていると、先使用の抗弁を主張する人が出てく

るということになります。何度も言っていますけれども、特許を取るということと、発明

の実施をするということは、特許制度の大きな２つの柱です。発明の奨励と、発明の利用

の奨励。同じぐらい両方が重要です。より早いほうを有利にしたわけです。だからＸさん

はもっと早く出願しておけばよかったのです。早い人を有利にする制度です。両方とも大

きな柱です。発明の利用の促進、少しでも早く発明を実施してもらう。特許は要らないの

であれば、要らないでいい。実施はしてほしい。 
田村先生の教科書では、発明の利用の促進プラス過度の出願の抑制ということを説明さ

れています。私は過度の出願の抑制をしないので、発明の利用だけを説明しています。こ

れが先使用の抗弁の趣旨です。 
77ページの一番下のウォーキングビーム炉。79条には実施している人だけではないので
す。実施の準備まで入っているのです。実施の準備だったら公になりにくいのは尚更です。

だから 79条は実施の準備です。現実の実施までは要求しないです。ただ、事業の準備とい
っても、どこまで入るのかというのが争われているのが、ウォーキングビーム炉です。製

鉄所などにあるドロドロに溶けた鉄を成形する炉のようです。裁判で何を言ったかという

と、即時実施の意図を有しており、かつ実施の意図が客観的に認識される態様、程度にお

いて表明されていれば、事業の準備に当たる。実際、これは「事業の準備に当たる」とさ

れました。レイシオ・デシデンダイですね。 
これはどういう話だったかというと、先ほど言ったように製鉄所にある機械で、かなり

大きいのです。製鉄所に社会科見学に行った人は分かるかもしれないですけれども、かな

り大きいです。工場のプラントです。実際、このプラントはまだ建築はされていない。ど

うしてかというと、これは受注生産だったのです。ウォーキングビームメーカーが、製鉄

会社から造ってくれと言われてから初めて製鉄所に出かけていき、プラントを造るという

内容の発明でした。まだ注文がなかったのです。ただし、図面まではできていたのです。

図面を引くのにかなりお金が掛かったそうです。専門的なプラントで、特に受注生産なの

で、お客さんの製鉄炉によって仕様やサイズを細かく変えたりしなくてはいけなかったの

でしょうね。ですから実際に建築まで至っていないのですけれども、かなりのお金を掛け

て図面を引いたようです。かなりのお金が掛かっていたということが、判決の現実の判断

に影響を与えていたと思います。その状態では「事業の準備に当たる」とされました。図

面もできているから、最終決断さえあればいつでも出かけていって、プラントの建築を始

めることができるのです。その状態では事業の準備に当たるというふうにされました。こ

れは判示ではないのですけれども、条文上は発明として完成していなくては駄目だという

ことです。発明としてまとまっていないと、準備だけしていても駄目。 
Ｘさんは発明を完成して出願しているのだから、ＹさんにもＸさんに対抗できる以上は

同じぐらいのものが必要ではないですか。発明として完成している必要があるのです。こ
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れが事業の準備のところの問題です。実際の裁判で争いになるのは、やはり準備でしょう

ね。理論的には公に当たらない場合もあると言ったけれども、当たる場合のほうが多いで

しょう。もめるのは準備だと思います。 
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＜特許法(13)＞ 

 
 78ページの上から 6行目。「発明および事業の範囲とは？」というところから入って行き
ます。先使用権。継続的実施をする抗弁だと言いましたので、最初に Y さんが実施してい
た態様を継続的に永遠に維持していくのには、実施の範囲は問題にはならないです。 
製品のモデルチェンジをしないで、出願の前にやっていたことをそのまま継続的に、同

じ態様で実施をしていく分には問題にはなりません。問題になるのは、ここで実施をして

いて、出願があって、そのあとＹさんが実施の態様を変更した場合です。これは先使用権

の変更の問題、あるいは先使用権の範囲の問題と言われます。この裁判例が、ウォーキン

グビーム炉の中で判示がありまして、実施または事業をしていた発明の範囲内で実施形式

を変更しうるというように判示をしましたけれども、ウォーキングビーム炉事件は、先使

用の事件としてはかなり特殊でした。何が特殊かというと、まずクレイムが非常に狭かっ

た。ほとんど図面をそのままクレイムしたような、非常に狭いクレイムだったのです。か

つ、先使用者がほとんど同じだったのです。ウォーキングビーム炉の権利範囲、すべての

範囲にわたって先使用が成立するような、かなり特殊な事例だったようです。普通、クレ

イムの文言は、ある程度幅を持たせて書くものですから、先使用権が成立しているとして

も、一部に成立している場合のほうが普通です。ですから、先使用権の変更の問題が出て

きます。 
 それを「どう考えるか」です。昔の実施態様をそのまま継続的に実施している。特許権

が 20 年あるから 20 年ぐらいやるかもしれませんね。その間に、Ｙさんは一切製品の改良
やモデルチェンジ、マイナーチェンジは許されないのかという問題があります。第一の製

品をリリースするときは、将来の改良を見込んで発売します。消費者の意向、売れ行きを

見ながら、ちょっとずつモデルチェンジ、マイナーチェンジを繰り返していくのが、普通

の製品の売り方です。まったく変更を認めないとすると、最初の実施すらされません。ま

ったく認めないと、Ｙさんは最初に実施していた態様を延々と続けるしかなくなる。そん

なに商売の幅が狭いのであれば、最初の実施すらしません。先使用権を認めた意味が骨抜

きになります。そんな不利な状況では、誰も続けないです。 
 私はかなりの範囲で、実施形式の変更を認めています。ここには２つの例を挙げていま

す。最初の例は、外的付加型の変更を考えています。クレイムがＡ、Ｂ、Ｃで、先使用発

明の当初の発明が、こういう場合（A、B、C）。私はこれに更に何かを付ける、というのは
ＯＫだと思っています。このＡ、Ｂ、Ｃがそのまま変更がなければ「変更がない」。特許権

はＡ、Ｂ、Ｃについて与えられているので、Ｄがあろうとなかろうと、特許権侵害になっ

たり、ならなかったりすることには関係がないです。私がＡ、Ｂ、Ｃ以外の要素を付加す

るのは自由であると考えています。 
 クレイムの中で変更する場合、Ｃ１をＣ２に変更したい場合は、出願の時点でＣ１とＣ

２が代替されることが同業者に明らかな場合、代替させます。変更そのものは、できるだ
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け認めていったほうがいい。モデルチェンジができないのでは、最初の実施すらやろうと

するインセンティブがなくなってしまうということです。これが先使用権の変更の問題で

す。 
 「自己の実施態様を理由とする抗弁」の②、「試験、研究のための実施」。これは 69条１
項に書いてあります。「特許権の効力は、試験又は研究のためにする実施には、及びません」。

どうして 69条１項を作ったのかというと、積極的理由で挙げているのは、特許発明の技術
的内容を確認する行為、実際に真似をしながら作ってみて、あるいは使ってみないと、ど

ういう効果があるのかが分からないです。あるいは、その特許発明を分析して、次の発明

をする行為。その場合、分析は試験に当たりますから、それを抑制してしまうと発明の奨

励、あるいは発明の利用の奨励をしている特許法の趣旨に反してしまいます。その辺まで

試験、研究を自由としなければ、かえって新しい特許を生み出したり、特許発明が実施さ

れることを妨げてしまいます。 
 消極的理由としては、特許権者に影響が少ないということを挙げています。試験あるい

は研究をするだけだと、別に販売を許しているわけではないのです。逆にいえば、特許権

者に与える影響を小さくするために、販売までは認めるべきではないといったほうが正し

いのかもしれません。試験、研究をしているだけでは、別に特許権者が狙っていた市場を

食われることにはならないです。将来のライバルを育てるということにはなるかもしれま

せんけれども、そちらのほうがかえって競争的効果による便益のほうが大きいと判断して

います。 
 試験、研究は微妙な言葉遣いだと思いますけれども、具体的にはどういう態様かは、79
ページに書いてあります。具体的には特許発明の効果を確認するための調査です。特許発

明がお金を出して買うに値する発明かどうかを確認します。ほかにもいろいろあります。b）
としては、特許発明が新規性、進歩性を満たしているのかどうかをチェックする。新規性、

進歩性だけではないです。36 条のところでも言いましたけれども、明細書を見てセカンド
ランナーが同じ特許発明を組み立てることができ、書いてある効果が発揮される。本当に

そうでないと、特許は与えられないです。嘘の発明に特許を与えるわけにはいかない。新

規性、進歩性の要件を確認するために、ライバルが試験を行うことがあります。「もし満た

してなかったら、無効にしよう」というのを含んでいます。それを認めています。 
ｃ）が新しい発明をしようとする行為です。特許制度はどんどん新しい発明をしていく、

あるいはさせていくことを目的としていますから、このような行為を禁止するのは、かえ

って特許法の趣旨にそぐわないということになります。分析、あるいはリバースエンジニ

アリングは、特許法上セーフだということです。むしろ奨励すべき行為とすらいうことが

できます。69条１項は、業として試験、研究することを OKとしています。だから会社が
やって構わないです。個人が特許発明の技術的効果を確認したり、新しい発明をしようと

するのは、業の実施ではないから、そちらでセーフになります。69 条１項というのは、業
として試験、研究をセーフにする条文です。業として試験、研究が OK です。ライバルが
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新しく発明をしたり、あるいは実績効果を確認したりする。例えば、ライセンスを受ける

とき、ライセンス料を払うに相当する発明であるかをチェックする必要があります。それ

がａ）の特許発明の技術的効果を確認するための調査に入るのです。そのようにしたほう

が特許発明の利用が円滑に進む、あるいは新しい発明をどんどんしていただく。そのため

に試験、研究を OK にしているのです。しょうがなく OK にしているわけではないです。
積極的に OKにしなくてはいけないのです。 
 こういうふうに類型を立てていても、やはり微妙な事件はあります。それが裁判例に書

いてある、「除草剤」という事件です。除草剤事件で何が問題になったかというと、ここの

農薬と書いてありますけれども、医薬、農薬については、厚生労働省などから承認などを

受けないと製造販売をすることができません。審査などを通らなければいけないという問

題が特許、埒外で別途あります。その際、農薬だったら人間に対する害がないという試験

をしなくてはいけないのです。試験をして、試験結果を厚生労働省などに提出しなくては

いけない仕組みになっています。そのような農薬を販売するために農薬登録のための試験

が、69 条１項の「試験、研究」に当たるかどうかが問題になりました。農薬の登録は、セ
カンドランナーの話をしています。当然、セカンドランナーではなかったら事件になるわ

けはないです。特許権者が特許を持っているのです。特許は 20年で切れます。ここからは
利用自由。もう一人のライバルがこの辺で試験、研究をして、切れたときに備えるわけで

す。 
 農薬の登録、厚生労働省などに提出する試験結果を得るための試験、研究についてどう

考えるかというところで、この除草剤事件では「それは試験又は研究に当たらない」とし

て、特許権侵害を肯定しました。これは上に書いてある a)、b)、c)の類型には入らないです。
ただ、80 ページに書いてある「フォイバン錠事件」とうまく整合するかが問題になってい
ます。農薬の登録を受けるための試験、研究は 69条にいう試験、研究には当たらない。具
体例は、試験販売というのを考えられますけれども、普通は 69条に当たらないから特許侵
害になると解釈しています。これは特許権者が利用しようとしていた市場を食われる。特

許権者に対する影響が大きいということです。反面、技術の進歩に貢献したり、特許の有

効性を確認する試験ではないです、売れ行きというのは。売れ行きそのものは発明の本質

には関係ないです。それは 69条の試験、研究には当たりません。よく混乱されるのが、特
許発明が試験管や試験装置などの試験器具に特許発明があった場合に、その器具を用いて、

ほかの技術の試験を行う場合に、試験器具の特許発明の試験、研究に当たるのかというこ

とです。これは冷静になって考えれば分かる話です。これは試験器具の試験をしているわ

けではないです。試験管に特許発明があった場合に、試験管を使ってほかの試験、研究を

行っている場合は、別に試験管のテストをしているわけではないです。火であぶったり、

強い薬品を入れても穴が開かないという試験をしているわけではないです。だから特許発

明自体の試験ではないです。この場合は試験、研究には当たりません。試験器具そのもの

の試験なら当たります。これをやっておかないと試験、研究の特許発明の利用自由という
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ことになってしまいます。そういうわけにはいかないのです。 
 レジュメには細かい例外が書いてあります。特殊な試験器具や最先端の試験器具でない

と試験ができないという状況がないわけではないです。その場合は、対価だけを払わせる

ような帰結を導くべきかもしれません。ここはちょっと難しいです。その試験器具を使わ

ないとどうしても試験ができないような場合については、もし争いになったとしても、差

止めを認めないで損害賠償だけを認めるという辺りで落としどころを探るほうがいいのか

もしれません。これはちょっと細かいところです。これが試験、研究に当たる問題です。 
 存続期間の問題です。存続期間は今までたくさん説明してきたので今更ですけれども、

20年です。出願から 20年で、登録からではありません。これは最大 20年間、実際審査が
あるので 20年というのは無理ですけれども、発明をするに当たって、なした投資を回収し
てくれという期間です。逆にいえば、投資を回収して、更にちょっと旨みを味あわせる。

それだけでもう十分です。特許権の使命を果たしたことになります。投資を回収して、ち

ょっとおいしい思いをさせれば、それで十分です。20 年というふうに一律にしていますけ
れども、あまり長すぎるとかえって産業の発達を阻害する。出願の時から数えていて、出

願の時に新規性、進歩性があるかどうか判断しますから、特許発明自体は 20年後にはかな
り陳腐化している可能性があります。20 年後には、当たり前の発明になっている可能性が
あります。そのような当たり前の技術、あるいはもう遅れている技術について、いつまで

も排他権があると、かえって産業の発達を阻害する。その辺の落としどころが 20年という
結果になっています。これは発明の内容にかかわらず基本的に 20年間です。例外はあとで
説明します。発明の内容が素晴らしいから 50年間とか、たいしたことがないから５年間と
いうのは無理です。判断しきれない。むしろ判断するコストが高くなるので、なかなか個

別に判断していくことは難しい。一律に切っています。切っていますが、何も考えていな

いわけではなくて、特許権を維持するためには特許料を払わなくてはいけません。それが

107条に書いてあります。特許料をいくら払わなければいけないのか書いてあります。第１
年から第３年までは毎年 2,600円。その次は 8,100円、24,300円、81,200円とだんだん上
がっていきます。この表は間違わないでください。１年から３年までは 2,600 円じゃない
のです。１年目から３年目までは毎年 2,600円です。だから通称「年金」と言っています。
特許年金。年金のほうが、通りがいいです。特許料というとライセンス料と勘違いする人

がいます。10年目から 25年目までは、どうして 25年があるのかをあとで説明します。毎
年 81,200円になっていますけれども、最近安くなりました。この区分を見ていただければ
分かりますけれども、３年ごとに区分になっていて、これは倍々で増えていったのです。

昔は 13 年目からは毎年 16 万いくら、16 年目から 32 万いくら、19 年目からは一気に 60
万いくらと、倍々で上がっていったのです。今は倍々はやめてしまいました。私はやめな

いほうがよかったと思っています。これは維持するのにだんだんお金が掛かってくるよう

になるのです。持っていれば持っているほどだんだんお金が高くなっていく。だから要ら

ない特許は自主的に捨ててくれということです。特許権者に特許の価値の判断を投げてい
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るのです。特許の価値判断を特許権者が特許庁よりもできます。裁判所や特許庁よりも詳

しいです。経済的な負担を課したほうが自主的に要らない特許は捨ててくれる。それを狙

ったのが、特許料の制度です。 
 ほかの知財の制度との存続期間の相違です。実用新案は先ほど説明しましたが、昔は 6
年で、今は 10年で少し長くなりました。それでも特許の半分しかなく、短いです。その理
由は、特許に比べて実用新案は進歩性の要件が緩いのです。特許は容易に発明できたかど

うかですけれども、実用新案は極めて容易に考案できたかどうか。「極めて」が入っただけ

で、どう違うのかという話がありますが、建前上は進歩性の要件が特許より緩いと言われ

ています。ということは、特許発明に比べて、考案はそんなに奨励しなくてもいいという

感じがしています。あるいは、ここに書いてはないですけれども、実用新案は非常に発明

としては小さいものが多いので、それほど投資回収の時間を長く与えなくてもいいのかも

しれません。あとは特許との棲み分けということになるのでしょう。 
 意匠は登録から数えます。実際、意匠は出願審査請求制度がないので、出願後大体２年

から３年程度で登録になっているようで、それをプラスすると大体特許と同じぐらいか、

ちょっと短いという感じです。ちょっと短いかな。最大 18年ですね。実用新案の説明が若
干当たるところであって、意匠というのは物品のかたちです。デザインです。平面的デザ

インでもよくなりました。投資額が特許に比べれば低いので、短くても構わないです。積

み重ねの要素が少ない。これは著作権に少し似ています。意匠は物品のかたちそのものし

か守らないので、アイデアは守っていません。迂回が割と楽なので、15 年程度を与えてい
ても、それほど問題は大きくないのです。 
 著作権は最初のほうでも説明をしていましたが、著者が亡くなって原則 50年です。です
から、著者の寿命、プラス 50年です。かなり長いです。団体名義、あるいは会社名義の著
作物は公表後 50年で、自然人の著作に比べれば若干短くなります。それでも特許に比べれ
ばかなり長い。50 年で、更に延ばそうという動きもあるくらいです。これをどう理由付け
するかというと、先程意匠で言ったことよりもっと強く当てはまって、積み重ねの要素が

薄い。著作権については比較的迂回が容易であるということです。著作権もやはりアイデ

アは守りません。表現しか守りません。ですから、迂回がそれほど難しいわけではありま

せん。割と長く取っても弊害が少ないと考えています。 
 ２番目の理由付けは、著作権は著者の個性に依存するところが大きいです。割と長期独

占させてもしょうがない、自然権的な味付けがあるのかもしれません。ただ、問題になっ

ているのは、コンピュータープログラムです。コンピュータープログラムはアイデアにつ

いては特許で保護されますが、プログラムコードについては、著作権で保護されることに

なりました。これはかなり技術集約型なので、特許で言っていることが妥当してくる。回

避が難しい可能性があります。少なくとも、ほかの著作物よりは回避が難しい。そのよう

なプログラムに、50年は少し長すぎるということが指摘されています。 
 「存続期間の延長登録」です。原則は 20年と言いましたけれども、医薬品や農薬につい

102/131 



特許法 

ては最高５年を限度として、存続期間を延長するという制度があります。５年が限界です。

最長で 25 年の可能性があります。107 条の特許年金の表に 25 年というのがあるのです。
どうして延長登録を認めたかというと、薬を出願して登録になります。ここから 20 年で、
ここからここまでが特許発明が排他的に実施できる期間です。先程も言いましたけれども、

薬は厚生労働省に承認を取らなくてはいけないのです。本当に効くのか、あるいは害がな

いのかというチェックをしなくてはいけなくて、それには膨大なお金や時間がかかると言

われています。特に第一登録の場合。最初の登録は、ものすごくお金と時間がかかると言

われています。当然、出願してから、この辺で試験を始めます。厚生労働省に提出するた

めの試験が始まります。試験が終わって承認を取らないと、薬は売れません。この試験か

ら承認がここにかぶってしまう場合があります。承認を受けて初めて薬が売れます。この

期間かぶってしまうことがあります。この期間は特許権を持っているけれども、製品は売

れないのです。だからこの期間は投資を回収することができません。これと同じだけ登録

期間を延ばしてあげるというのが、67 条２項に書いてある「存続期間の延長制度」です。
これは別途、延長登録を受けたいという出願をしなくてはいけません。しなければ 20年で
終わりです。しても５年が限度です。ここは５年を超えていないことが条件です。５年よ

り掛かったら５年に限る。５年以上は５年まで。昔は短かったら駄目とか、６カ月ぐらい

なら我慢しろという話があったのですけれども、今はありません。薬屋さんがどういうふ

うに行動しているのかと見ると、１日単位で出願しています。例えば４年１カ月と 1 日食
い込んだとしたら、ちゃんとこの１日も書きます。「４年でいいや」とは言わないです。彼

らは１日単位まで延長登録をします。それだけ薬にはお金が掛かっています。特許を出し

ている人たちは、ファーストランナーです。薬の世界は割とセカンドランナーがたくさん

います。セカンドランナーは厚生労働省に対する承認の試験がすごく短くすむのです。そ

れなりに意味があることだと思いますけれども、最初の人がものすごく頑張って臨床試験

などをたくさんやって、マウスをやって人にやって、臨床試験で 50億円５年間の期間が掛
かって、それだけ投資がかかる。セカンドランナーの人たちは、ファーストランナーの人

と同じ薬だということを証明すればいいのです。安全性については最初の人が証明してい

るから、同じであるということを証明すればいい。だから半年ぐらいで厚生労働省に対す

る試験が終わってしまうということが、よく言われています。セカンドランナーの出現を

少し遅くするために、ファーストランナーの薬屋さんは延長登録をきっちりと使ってきま

す。そういうのが、延長登録の問題としてあります。これが、医薬品や農薬についての延

長登録制度です。 
 「ロケットスタート問題」というところがあります。先程の試験、研究と絡んできます。

ロケットスタート問題はどういう話かというと、延長登録があったとしましょう。これが

ファーストランナーです。存続期間満了の日までファーストランナーは排他的に市場を利

用でき、薬を売れる。セカンドランナーはこの日からスタートしたい。切れた瞬間、12 時
を回るとトラックが一斉にドラッグストアなどに向かっていって、薬を売り始めるという
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ことをセカンドランナーは狙っています。医薬品のセカンドランナーのことを俗に「ゾロ

屋さん」と言います。「おれたちが新薬を開発すると、ぞろぞろ出てきて真似をする」とい

うので、「ゾロ屋さん」と言うらしいです。たくさんいます。ゾロ屋さんがこの日から売る

ために何をしなくてはいけないかというと、ゾロ屋さんたちも厚生労働省に対する承認を

取らなくてはいけません。先程言ったように、セカンドランナーの人たちは短くてすむの

ですけれども、承認を取らなくてはいけないのは同じです。この日から売るためにはどう

するかというと、この期間のどこかで承認を取らざるを得ないのです。しかし、この期間

は特許権者の権利があります。あるので、ゾロ屋さんたちは、「おれたちは厚生省に対する

承認を目的とする試験をやっているのだから、試験、研究に当たる」と、確か 69条１項の
適用を求めた事件が「フォイバン錠事件」です。フォイバン錠事件は何を言ったかという

と、「存続期間が切れてから売る目的のためにした試験、研究は試験、研究に当たる」と言

って、セーフにしたのです。実際に販売するのは特許権が切れてからというのは分かって

いたのです。その目的にためにする試験、研究は 69条の試験、研究に当たるとしたのです。
先程の除草剤事件では「当たらない」。ただ、除草剤事件と違うのは、存続期間が切れたあ

とに売る目的があったかどうか。これは批判的に書いています。ゾロ屋さんたちを支持す

る人たちは、この日からロケットスタート、どうしてロケットスタートというかというと、

ここ（存続期間満了後）からゾロ屋さんたちが試験、研究を始めれば、実際にライバル品

が出るのはここになるでしょう。ちょっとタイムラグがあります。ゾロ屋さんたちを支持

する人たちは、「この期間は特許権者が得をしている」と言います。「20 年、プラスアルフ
ァーと決めたのに、更にプラスするのか。それはずるいでしょう」と、ゾロ屋さんは言い

ます。値段は下がりますけれども、そのほうがいいのではないかという人もいます。 
 特許法の構造はどうなっているか。２条３項を見れば分かるとおり、目的、実施につい

て侵害になるかどうか。目的は問うていないのです。極端な話をいえば、存続期間が切れ

たあとに売ることを目的として、この辺で製造している場合は、原則として侵害になるの

です。「まだ特許権が残っていて製造をしているけれども、特許権が残っている間は売れま

せん。あくまで切れてから売るための準備です」と言っても、普通は認められません。認

められないという裁判例もあります。下級審だと思います。どうして試験、研究だけを認

めるのか。69条がありますから、その解釈になるのですけれども、「どうしてここだけ認め
るのか。それはおかしい」という話になります。特許法上は、生産、使用、譲渡など、そ

れぞれの目的を問わず、侵害にするという構造になっています。存続期間が経過してから

売るための試験、研究だからといって、特別扱いをする必要はありません。フォイバン錠

事件についてはこのレジュメ、田村先生と私は批判的です。ここもかなりホットなところ

です。 
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＜特許法(14)＞ 

 
レジュメ 81 ページ、「無効審判」です。何度も出てきているので、だいぶ聞き慣れた言
葉だと思います。ここで改めてまとめておきます。これは 123 条１項に書いてあります。
特許という行政行為を無効にする審判で、特許庁で行われます。やる人は３人か５人の審

判官の合議体です。審判官は、審査官で経験を積んだ人たちです。ベテランの方々です。

無効審判の結論が審決、判決に当たるものですけれども、２つあります。特許維持の審決。

要するに、無効審判は成り立たないという審決です。この場合、特許はなくなりません。

無効になるのが無効審決です。無効審決の効果は、これが確定すると、特許は最初からな

かったものになります。最初からなかったと定めているのが 125条です。「特許を無効にす
べき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす」。無効

確定したときからではないのです。最初からなくなります。確定を防止するための不服申

し立ての手段としては、審決取消訴訟へ行かなければいけない制度になっています。これ

が 178条の「審決取消訴訟」です。これは後半に説明をします。 
 特許無効審判。無効にしたいと思う人が提起をするわけですけれども、相手側は特許権

者です。特許権者を相手取って請求することになります。これは明文の条文がないのです

けれども、たぶん 132 条２項の類推になると思います。これは特許権です。これは間違い
はないです。今、どうしてこういうことを言っているかというと、拒絶査定不服審判とい

うもう一つの審判があります。これは審査の延長みたいな性格です。審査で拒絶を受けた

人がもう１回チャレンジする。その審判のことを「拒絶査定不服審判」と言います。これ

は、相手方を観念していません。相手側がいません。審決取消訴訟の場合は特許庁が相手

方になりますけれども、拒絶査定不服審判は相手がいません。相手方がいない審判のこと

を「査定系」と言っています。無効審判のことを「当事者系審判」と言っています。相手

方がいるので、対審構造になります。これが無効審判の概観です。 
 最初の論点が無効審判の「請求人適格」です。誰が無効審判をすることができるのか。

普通の裁判であれば、訴えの利益がある人が裁判を起こすことができる。無効審判につい

てはどうなのかということです。昔、「塩化ビニル樹脂配合用安定剤事件」というのがあり

まして、「無効審判を請求しうる者は、当該審判請求について法律上正当な利益を有するこ

とを必要とする」と言っています。原則、利害関係が必要であるということです。ただ、

利害関係といっても範囲があります。特許権は排他権で、現実に侵害裁判で訴えられてい

る人以外にも、たくさん利害関係人がいます。潜在的なライバルや、現実に市場参入を狙

っている競業他社でもいいですけれども、実際に特許権を侵害していない人でも、「利害関

係があり」と言われています。実施予定者、潜在的実施者、あるいはライセンスを求めに

いく人。実施したいけれども、特許権があってできないのでライセンスを求めにいこうと

いう人もいますけれども、そのライセンスを求める人にしても、特許が無効であったら最

初からライセンス料を払う必要がないでしょう。だからライセンシーも請求人適格がある
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と言われていました。この判決で言いたかったのは、ダミーが駄目であるということです。

「自分の会社名が出ることを嫌がって、代理人である弁理士さんや隣のおじさんなどをダ

ミーに立てて、無効審判をするということは駄目である」といった判決だと理解されてい

ました。ダミーが駄目であるというだけで、利害関係を割と広く取っていたのですね。し

かし 2003年の改正で、原則、何人（なにびと）もできるように法が改正になりました。こ
れには事情があります。   

2003年改正で、特許異議の申し立て制度が廃止されました。特許異議申し立て制度は簡
易な無効審判です。簡単な手続きでできる無効審判で、特許付与されてから６カ月以内に

できる制度でした。内容としては、無効審判と同じです。特許の査定審決の取り消しを求

める。効果は同じです。昔は特許を取る前で特許の異議の申し立てを受け付けていたので

す。「付与前異議」と言います。それが特許付与のあとに回されて、無効審判と統合された

という事情があります。特許異議の申し立てというのは何人もできたのです。だからダミ

ーもＯＫだったのです。何人もでき、ダミーもＯＫだったので、非常に重要な制度でした。

そのせいで、「何人」というのは、実務上は大きな鍵だったのです。異議申し立て制度は、

無効審判との違いがあまりなくなってきてしまったので、制度上統合することにしました。

その代わりに、異議申し立て制度の良いところをなくさないように、「何人」という要件を

作って、無効審判制度を少し改良しました。それが 2003年改正の「何人」というところが、
123 条２項です。「特許無効審判は、何人も請求することができる」。皆さんでもできます。
お金は 55,000 円かな。やりたい人はやってください。但し書きがあります。前項第２号、
「その特許が第 38 条の規定に違反してされたときに限る」。または第６号。これは何を言
っているかというと、前項第 2 号の 38 条に該当する場合とは、共同出願違反です。「共同
発明をした人は共同で出願しなければいけない」という決まりがあります。それから「冒

認出願」というのは 123条１項６号に書いてあります。「その特許が発明者でない者であっ
てその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき」。

これを講学上、冒認出願と言っています。要するに、他人の発明を盗んで出願した人のこ

とです。発明していない人が出願していることや、特許を受ける権利を持っていない人が

出願すると、私は理解しています。 
 「冒認」は、悪い字になっているせいで、印象的でしょうね。発明者Ｘさんがとてもい

い発明をしたので喜んでいる。早速、お客さんの所にサンプルを持っていきます。「いい発

明ができました。ちょっとテストをしてみてください。きっといい結果が出ます。いい結

果が出たら、うちから買ってください」とサンプルを渡します。Ｙさんが試験をします。「と

てもいい製品だ。おれが特許を出しちゃおう」という例がよくあります。これは正当な取

引だから、「冒認」とは言いません。この人は盗まれていません。あげたのです。だから、

こういう例は冒認とは言わないです。 
この人は甘いだけです、Ｘさんが悪い。例えば、図面やフロッピーディスクを盗まれた

とか、あるいは詐欺・脅迫があった場合の取引も入るかもしれません。冒認について詳し
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く研究してみないと分かりません。発明が盗まれた場合のことを、「冒認」と言っています。

そんなに多くはないのですけれども、結構論じる人が多いという、歪んだところです。条

文上は、「冒認出願」、あるいは「共同出願違反」。共同出願違反というのは、ＸさんとＹさ

んが共同発明して、Ｘさんだけが勝手に特許を出してしまったという例です。考えとして

は、やや冒認に近いところがあります。その場合、「何人」という要件が外されています。

利害関係人のみと解釈することも、できないわけではないです。それをどういうふうに解

釈するのか。 
というのが「利害関係人は冒認された真の発明者に限られるか」という論点です。サン

プルが盗まれた。こうなると冒認ですね。Ｙさんが出願をしたのです。この場合、Ｘさん

に限られるかどうかという論点があります。あるいは、特許を受ける権利を有している者

です。「真の発明者に限る」との説があります。これが、恐らく立法者の立場です。私はこ

れに反対しています。 
 その人たちはどういう利用をしているかというと、冒認出願は発明としての要件を満た

しているのです。新規性や進歩性の話です。それを満たしていなければ拒絶になるだけな

ので、問題にはならないです。パブリックドメインに権利を与えているわけではないので

す。誰かさんが出願すれば、誰かさんに権利が行った。客体的に見れば瑕疵がない。そう

いう発明です。 
 ここで何が問題かというと、「真の発明者に限る」との説は、この特許がＹさんに行くか、

Ｘさんに行くかが問題であると言っています。その人たちは何を狙っているかというと、

この人に限って無効審判提起を認めることで、取引を頼むのです。このままでは無効にな

ってしまう。この特許をＹさんがＸさんに返してあげるという取引が進むであろう。真の

発明者であるＸさんだけに認めておけばいいというのが、彼らの主張していることです。 
 「無効審判をテコに」と書いてあるのは、そのことです。無効審判をやる。このままで

は無効になってしまう。無効にされたくない。だったらＸさんに譲って、譲った代わりに、

例えば無償でライセンスを受ける。あるいは、盗んだのですけれども、今となっては返す

ほうが大切だと考えれば、Ｙさんとしてはお金を取ることができるかもしれないです。Ｘ

さんとＹさんの取引に任せたほうがいいのではないかというのが、彼らが言っていること

です。ただし前提として、冒認を理由とする権利返還請求を裁判所に申し立てても、原則

として否定されています。それを、この議論の前提にしています。準事務管理規定がない

日本法ではこれは認められないということを前提にしています。裁判でも、残念ながら認

めていません。権利返還請求ができないのです。 
有力反対説です。冒認出願をどう捕らえるかが違うところです。冒認出願はどういうふ

うになっているかというと、審査段階で分かった場合は当然拒絶理由になります。これは

第 49条７号に書いてあります。先ほどの６号と同じ文言が 49条７号にも書いてあります。
プラス、冒認出願というのは先願の地位がないのです。これはサンクションだと思います。

あとから真の発明者が出願した場合に、先願の地位を剥奪することで、真の発明者に権利
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を渡す余地を与えているのです。真の発明者は冒認出願をされた場合、どうすればいいの

か。本当に無効審判を提起させて、それを梃子に権利を取り返すという手段しか残されて

いないのかどうかを考える必要があります。実は、手段があります。Ｙさんが冒認出願を

します。Ｘさんは本当の発明者です。Ｙさんの出願が公開されます。審査が始まります。

ＸさんはＹさんに盗まれた。どうすればよかったのか。Ｘさんも、盗まれた発明を自分で

出願すればよかったのです。そうすると、Ｘさんは権利が取れます。どうしてかというと、

この辺では新規性、進歩性が失われていません。 
問題になるのは第 39条の先後願だけです。この人は冒認の前提なので、先願の地位があ

りません。だからＸさんは、39条を否定されることはないです。 
先願はもう一つ、29条の２があります。Ｙさんの出願が公開されると、29条の２が発動

して、Ｘさんの出願が拒絶されると説明をしましたけれども、実は発明が同一の場合は 29
条の２は適用除外になります。冒認出願をＹさんが出しているけれども、発明者はＸさん

です。だから 29条の２もセーフです。Ｙさんの出願は冒認出願なので、49条７号で拒絶。
先願の地位もない。29 条の地位もない。真の発明者であるＸさんは権利を取れるのです。
問題は公開です。ここで公開されてしまった場合、現実にはこちらのほうが多いです。ど

うしてかというと、Ｘさんは盗まれたのを気付くのはここです。周到なＹさんは盗んだこ

とを気付かせない。その場合は、１年６カ月経って出願公開されて初めて、「おれの発明を

Ｙが出願している」と気付くのです。この場合は 39 条と 29 条の２の問題は同じなわけは
ないですけれども、公開されているから 29条の新規性の問題が出てきてしまいます。これ
も６カ月以内に出願すると、30条２項の、「新規性喪失例外」の適用を受けることができま
す。意に反する公知です。 
Ｘさんは公開する気はなかったのに、Ｙさんにバラされてしまった。出願公開されたあ

とでもＸさんは６カ月以内に出願すれば、29 条１項の例外適用を受けますから、Ｘさんは
取れます。こちらが拒絶されるのは同じですので、取れるのです。Ｘさんは無効審判をテ

コに権利を譲ってもらうということをしなくても、さっさと出せば取れたのです。さらに、

特許法の前提が何かというと、発明しただけでは保護されなかったです。保護を受けるた

めには、プラス出願をしなくてはいけないのです。特許法というのは、発明者を自己満足

させる制度ではない。発明して、内容を公開することで、皆さんに便益を与える代わりに、

排他的な利用機会をいただくという制度です。発明されただけでは保護されない。保護さ

れるためには発明プラス出願が必要です。 
 これをやっていないで、無効審判だけに懸けているＸさんは、無効審判をやっていて出

願はしていないです。出願していれば取れたのに、出願しないからこういう問題になって

います。出願していないＸさんを守っていいのかという問題があります。私はそういうＸ

さんを守らなくていいと思っています。出願しないのだから。出願しない人は権利をもら

えない。しかし冒認された場合だけ、これを認めるとあとから権利が転がり込むのです。

特許法の建前が崩れてしまっているというのが、私の気に入らないところです。私として
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は冒認出願が拒絶される、あるいは冒認出願を拒絶している特許法の意思は当事者の問題

ではありません。公的な要請だと言ったら分かりやすいかもしれないけれども、公的とい

うのは大げさなので、特許法の制度上の要請だと書いておきます。特許の制度上の要請が

ある。出願していない人を守る必要がないのです。６カ月という縛りがあるけれども、取

れたのです。私は第 123 条２項のただし書きの場合でも、利害関係人を真の発明者、権利
者に限定する理由はないと思っているので、塩化ビニル樹脂配合用安定剤の判示を生かし

て、競業者まで含むと解釈しています。 
 「真の発明者に限る」という説は、競業他者では駄目だと言っているのです。でも私は

おかしいと思っているので、競業他者まで冒認出願についても無効審判を請求することが

できると解釈しています。 
 次は、「審決取消訴訟」です。無効審判や拒絶査定不服審判などの内容や結論に不服があ

る人は、更に訴えを提起することができます。これが第 178 条の「審決取消訴訟」です。
勝った当事者を相手取って、審決取消訴訟を提起できます。無効審決で維持審決が出れば、

無効審判を請求した人が負けですから、その人が請求する。無効審決が出たら、特許権者

が負けたわけですから、特許権者が申立てをするということになります。これは東京高裁

の専属管轄です。札幌高裁に出してはいけないです。プラス、昨日説明した知的財産高裁

ができて、そちらに回るようです。出訴期間は原則 30日です。これを徒過すると、審決が
確定します。取消訴訟を提起すれば確定が遮断されて、そのあと最高裁に行くなり、行か

ないなり、それで確定します。それは通常の裁判レベルです。 
 審決取消訴訟は割とひっくり返っていると言われています。特許庁の審決が３割ぐらい

覆されていると言います。無効審決、維持審決の両方で、割と利用されています。かなり

微妙な判断だということでしょう。審決を取り消すだけなので、実体権が変動しません。「審

決取消し」という判決が出れば、審決がなかったということではなくて、もう１回審判で

す。争いがされます。審判官は拘束力を受けます。 
審決取消訴訟で論点になるのは、無効審判で判断されなかった事由、あるいは提出され

なかった新しい証拠を、審決取消訴訟で改めて提出したり主張することができるかどうか。

普通は無原則に許容することはできない。それは審判前置主義。178条６項を挙げています
けれども、ちょっと大げさかもしれません。審決取消訴訟は裁判官が判断します。裁判官

は文系の人です。その人たちの足りないところをカバーするために特許庁を作ったわけで

すから、いきなり新しい証拠を審決取消訴訟に突き付けられても、困ってしまいます。い

ったんは特許庁の審判官に判断をさせるという建前が崩れてしまいます。それを判示した

のが、ここに書いてある[メリアス編み機]事件です。審決取消訴訟においては、審決で審理
判断されない公知技術をもとにして、主張することは許されない。新しくできないという

意味です。 
 [食品包装容器]事件に行きます。審判で主張されていた無効理由の範囲内であれば、新主
張も可。ちょっと広いような気がします。要するに、補強的証拠は出せるというのが[包装
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容器]事件です。これが今までの裁判例だったのです。実は、法改正で少しぶれているので
す。1998 年改正で 131 条２項という条文ができました。これはどういう条文かというと、
無効審判の手続きの中でも、新たに無効理由を追加的に主張することができなくなったの

です。追加的な主張をすることが許されなくなったということは、新しい証拠も出せない

のです。だから無効審判を提起するときに使いたい証拠、あるいは主張を一度に出してお

くようにということです。これは無効審判を短くするための要請です。今まで延々とやっ

ていました。どうも審判官の心証で無効になりそうになかったら、また新しい証拠を後出

しで出してきて、延々とやっていました。それではやっていられないということで、「無効

審判を申し立てる時に、すべてを整えて無効審判を提起せよ」というのが、131条２項です。
そうは書いていないですけれども、解釈すればそうなります。そうなった以上、無効審判

でも追加提出ができないのに、審決取消訴訟で証拠を提出できるわけがないです。だから、

審決取消訴訟では新しい証拠を提出することが難しくなってきます。ただ、[食品包装容器]
事件の判示はまだ生きていると言われていて、補強的証拠ならいいのではないかと言われ

ています。 
 無効審判手続き内で新しい証拠が見つかった場合はどうするのかというと、別途無効審

判をもう１回やれという話だったのです。1998年改正の意図は。「お金が掛かるでしょう。
だからなるべく揃えておけ」。あとから見つかったいい証拠は、それだけの価値があるのだ

ったら、改めてそちらの証拠で無効審判をやりなさいというのが1998年改正の意図でした。
ただし、ちょっとガチガチに変えすぎてしまったという反省があって、何と 2003年の改正
で、追加主張が駄目であるという条文が少し緩和されました。相手側がＯＫすれば出せる

というような、出せる方向へ緩和されました。どうして緩和されたかというと、無効審判

は職権探知主義が働いているのです。当事者から出してくる証拠のほかに、審判官が独自

に調査して、証拠を持ってきてもいいのです。今も、もちろんいいです。だとすると、新

たな証拠を出せないと 131 条２項で言ったとしても、当事者が審判官に上申書みたいなも
のを出すことができるのです。「手続きの外ですけれども、意見を言わせてください。こう

いう証拠があるけれども、職権で取り上げてくれないか」という申し立てをすることがあ

ります。審判官は新規性がないと思われるような証拠が出てきた以上、無効審判に取り上

げないわけにはいかないです。131条２項でガチガチに縛ったようでも、別のルートで提出
することができなかったわけではないので、あまり守っていても仕方がないということで、

131条 2を作って若干改正をしました。この辺は実務的には大変重要なところです。以上が
無効審判制度の説明になります。争いがあるのは法律的に議論ができるのは、請求人適格

なところでしょう。ディフェンス側の主張はこれで終わりにします。 
 特許権侵害の効果を説明していきます。特許権侵害をされたら、どういう救済が受けら

れるのか。メインは損害賠償と差し止めです。過去の侵害行為による被害の回復。過去の

生産については損害買収請求、これは原則民法に戻って、709条です。民法の損害賠償の要
件として、相手方の故意・過失が必要です。特許は督促があって、過失が推定されます。
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侵害者側に過失がなかったことを証明しなくてはいけないのです。これは結構大変です。

特許の事件では、過失の推定が覆ったことがないと言われています。実際無いようです。

ほとんど無過失責任です。特許権侵害は無過失責任に近い。 
 不当利得です。不当利得は滅多に請求されることはないですけれども、意味があるのは、

損害賠償請求権が消滅時効のあとの話です。損害賠償請求権は３年の短期消滅時効にかか

わるので、不当利得は 10年です。時効で消えてしまったところについては、不当利得を請
求する意味があります。 
 刑事罰は、５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金です。法人重課もあります。しか

し特許権侵害で刑事罰に問われた人は、今まではいません。どうしても無効の問題があり

ます。事件はいくつかあります。 
現在および将来の停止・抑止については、差止請求権です。これは特許法 100 条１項。
民法の損害賠償、不法行為では差し止めはできないので、特則で特許法が作ってあります。 
差止請求権。差止請求権は、「特許侵害品を作るな、売るな、使うな」という請求になり

ます。廃棄は、「既に作った侵害品を捨てろ」、あるいは「侵害品を製造する機械を捨てろ」、

という命令になります。具体的にどのように実行されるかというと、差止請求は、間接強

制。先ほど言ったように、「販売するな、製造するな」という、不作為を求める主文になり

ますので、やるなということは、本人しかできないでしょう。「やれ」ということは、誰か

代わりにやってくれる人がいますけれども、「やるな」というのは本人しかできないですね。

その場合、間接強制という制度が使われます。間接強制というのは、侵害行為が継続して

いる場合、任意でやめればいい。やめれば、差止請求権が実現したということになります

が、差止請求権を受けて確定しているのに、なおかつ頑張っている人、ばりばり作ってい

る人については、間接強制金を決めます。侵害行為を継続している場合は、1日 100万円を
払わなくてはいけない。要するに、ものすごく高くつきます。損害賠償とは違います。差

止請求を受けても頑張って従わない人がやめるぐらい、高いお金を 1 日辺りで掛けていき
ます。100万円。あとは金銭執行をして、やめるのを狙います。100万円を出血しながら頑
張っている人ということになりますけれども、それでたいていはやめていただけます。そ

ういうかたちで差し止めを実行することになります。それが間接強制、民事執行法第 172
条１項に書いてあります。実務的にはこの条文では足りなくて、いろいろ民事執行法の条

文を使わなくてはいけないです。 
 差止請求権の論点は、差止請求権が認容された判決。確定したあとで、やめなければい

けない人、「やめろ」と言われてやめなければいけない義務ができました。やめなければい

けない人が、若干変更することで潜脱しようとする行為をどこまで押さえられるかという

話です。これは執行の話になるので、裁判例がなかなかありません。特許でも想像するの

が難しいので、商号に関する不競法 2 条 1 条１号の商品等表示を例にだしておきます。札
幌の事件を例に使っています。「東寿しという名前を使用するな」という主文が、2 条１項
１号で出ています。この場合に、受けた「東寿し」さんは「美園東寿し」という名前を変
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えたのです。たぶん「美園」と小さく書いて、あとは「東寿し」と書いてある。それを「東

寿しの名前を使用するな」という差し止め主文で、「美園東寿し」の使用の差し止めができ

るかどうかという論点があります。これは均等論のところにも若干入れましたけれども、

これもやはりジャンケンの後出し問題があります。差止め主文を受けた被告は、それを見

て回避対応を決めることができます。「東寿しの名前を使用するな」というのは差止め主文

としては狭いです。 
審議の対象の特定としてはいいのかもしれないですけれども、かなり狭いですね。「美園

東寿し」で抜けられてしまうかもしれない。ただし、第 2 条１項１号は、類似の範囲を使
ってはいけないと書いてある条文です。「東寿し」、プラス、「美園東寿し」を止められなか

ったら、差し止めの意味がないでしょう。ある程度、抽象的な差し止め判決を認める必要

があると言われています。これは特許でも同じですね。イ号製品を製造するなという主文

を受けて、イ号製品にちょっと羽をはやしたような物を作られたら、主文を潜脱されたら

たまらないでしょう。また新しく裁判を受けて、また止めなくてはいけない。それで差し

止め処分が出たら、また変えられて止めなくてはいけない。いたちごっこになってしまい

ます。 
何のために差し止めを認めたのか分からなくなる。ということで、ある程度抽象的な差

し止め主文を認めるべきだという議論があります。「東寿し」の名前だとすれば、「東寿し」

の名前を使うな。プラス、屋号の中に「東寿し」を含む表示を使うな」という、差し止め

主文を認めるべきだという議論がされています。議論はされているということは、反対の

人もいます。 
 １つだけコメントしておくと、間接強制というのは執行官で行われる処分ではないです。

執行官が強制品を決めるわけではないのです。普通、物の差し押さえや引き渡しは、執行

官が出かけていって、原告に引き渡してくれます。裁判官が関与してくれます。間接強制

金を決めるとき、あるいは間接強制の手続きで。法律の専門家で裁判官が関与してくれる。

ある程度の幅を持たせた判断を認めてもいいのではないかという議論がされています。こ

れが差止めの問題です。こういう問題があるということだけを認識していただければ結構

です。 

112/131 



特許法 

＜特許法(15)＞ 

 
特許権侵害の効果の損害賠償に入っていきます。常に論点が巻き起こるところです。田

村先生の助手論文は、知的財産権に関する損害賠償の助手論文ですね。かなり厚いところ

です。一般的な話をしていきます。「所有権と異なる知識財産権の特性」と書いてあります。

これは侵害対象が有体物か無体物かということです。有体物と無体物ではこういうところ

が違う、無体物の特殊性は、一重に至るところで侵害される。日本中、あるいは世界中の

至るところで同時発生的に侵害され得る。それが無体財産権です。所有権は一物１件なの

で、例えば私の時計が誰かさんに持って行かれてしまった場合は、時計が持っていかれた

という侵害行為は１つしか起こりようがないですね。同時に２人の人が真ん中で割って持

っていくということができない。それが有体物と無体物の侵害が異なるところです。です

から、無体物は侵害されやすいと言われます。物理的な防御方法が難しく、至るところで

同時発生的に行われ得るというのが、無体財産の侵害の特徴です。非常に保護が難しいの

で、特別な規定を設ける必要があるというふうに、皆さんは議論をつなげていきます。例

えば、三倍賠償はアメリカの制度です。要するに侵害の補足が難しいから、侵害によって

生じた損害の取りはぐれが起こりやすいのです。それをカバーするのが三倍賠償の理論の

基だと思います。 
 損害の可視的な把握が困難であると書いてありますけれども、無体物なので当然目に見

えないから、損害を把握することがなかなか難しい。損害額の算定に関する特則を作るこ

とになります。反面、知識財産権の保護の範囲は不明確と書いてあります。有体物であれ

ば物理的に見えますから、それを侵してはいけないことは分かります。特許は一番象徴的

ですね。ジンギスカンの鍋を守るといいながら、実際に範囲を考えていくのは、クレイム

に書かれた文言を解釈していくしかない。図面に書いてあるものと違うものを作ったとし

ても、文言上クレイムに当たれば、それは侵害と言われてしまう。保護の範囲が不明確と

いえると思います。 
損害賠償の特則を作るといっても、あまり大げさに作ると、第三者がビビってしまいま

す。どうしてもグレーゾーンが権利範囲の中にありますね。第三者がグレーゾーンのとこ

ろにも踏み込んでいけなくなってしまうのです。グレーゾーンとは言いながら、実はちゃ

んと境界があります。この辺がグレーかもしれない。あまりサンクションが強いと、グレ

ーのところにも第三者が入って来られなくなってしまう。事実上保護の範囲が広くなって

しまいますので、あまりよくない。要するに、適正な特則を作れということになります。 

作った特則が特許法第 102 条各項です。「損害の額の推定等」。今は１項から４項まであり
ます。昔は今の 1 項がなくて、今の２項が１項で、今の３項が２項でした。新しく１項を
作って、ほかの項を後ろにずらしました。１項はとても長い条文です。説例を１と２を作

りながら説明をします。説例２が間違っています。説例２の右側の箱、特許権者の要素で

す。特許製品の単価。２つ目、侵害期間中の売れ個数が「5,000円」となっていますが、「5,000
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個」です。これを直しておいてください。 
 この説例集２をどういうふうに見るかというと、１は特許権者が実施していない場合で

す。侵害者だけが実施している場合。特許権は排他権ですから、特許権者が実施していな

くても、権利侵害は生じます。自ら実施をする権利はないのです。他人の実施を排除する

権利ですから、説例１の場合は当然特許権が機能します。もちろん説例２もそうです。自

分が実施していても構わないです。当然、損害が出てきます。 
 具体的にいえば、説例２は、特許権者は 12,000 円で売って、5,000 個を売る。利益率は
25％だから、１個当たりの利益は 3,000 円です。侵害者側は相当する製品を 10,000 円で
3,000個売った。１個当たりの利益は 20％ですから、2,000円になります。特許権者はこの
状況で 5,000 個売ったけれども、侵害者が 3,000 個売らなかったら、特許権者はいくら利
益を上げたかというのが、ここで考えなくてはいけないことです。損害論なので、民法第

709条に依拠します。民法第 709条は、「消極的損害」と言われます。賠償の対象は遺失利
益です。得べかりし利益。第 709 条によると、特許権者が特許権を侵害されなかったら得
られたであろうはずの利益が、賠償の対象になります。特許権侵害がなかったら、特許権

者が得られたはずの利益を賠償して、侵害がなかった経済状態に戻してあげるのが、不法

行為の損害賠償の機能です。 
 説例２は、特許権者が 5,000個売って、侵害者は 3,000個売りました。だからといって、
侵害がなかったら特許権者は 5,000個プラス 3,000個で 8,000個売れたとは限らないです。
ここが難しいところです。この説例でいえば、特許権者は 12,000 円、侵害者は 10,000 円
で、侵害者のほうが安い。特許権者のほうを買わなくてはいけない状況になったときに、

12,000 円を出して同じものを買う人が 3,000 人いるかどうか。恐らく、若干目減りするの
ではないでしょうか。そのようなことを考慮していかなくてはいけません。民法第 709 条
でいけば、損害の額まで立証しなくてはいけない。私はそうではないと思っています。損

害額を算定するのは難しいので、できたのが第 102条のうちのまず１項で、1998年改正で
新しく作られた条文です。これは遺失利益の推定です。第 709 条で、損害賠償を求める際
に、損害の額をお助けしてくれる規定です。 
 どういうふうにお助けをしてくれるかといいますと、こちらは侵害者側です。特許権者

は 12,000円で 5,000個。１個当たりの利益は 25％で、3,000円。侵害者は１個当たり 2,000
円です。第 102 条１項は、侵害者の個数と特許権者の１個当たりの利益の掛け算です。こ
れだと 900 万円になります。これを損害の額を推定する。本当だったら遺失利益なので、
特許権者がいくら失ったかを算定しなくてはいけないはずです。先ほど言ったように、侵

害がなかったら 3,000 個が売れるかどうか分からないですね。私は、こちらのほうが安い
ですから、侵害がなかったとしても 3,000 個までは売れないと思います。ただし、第 102
条１項で推定をしてあげます。推定なので、侵害者側がこれを覆すことができます。いっ

たん 3,000 個売れることにして、売れなかった事情を侵害者側に立証させる。それを狙っ
ているのが、第 102 条１項です。本当は遺失利益の建前からいうと、特許権者がいくら失
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ったか。要するに 5,000個ではなくて、侵害者がいなかったら何個売れていたか。それと、
１個当たりの利益を掛けて出さなければいけない。それは、なかなか立証が難しい。もち

ろん、立証に成功すれば、それが損害の額になります。それを立証してはいけないという

わけではないです。ただ、いくら売れたか分からないので、なかなか難しいです。でも、

侵害者が何個売れたかは、現実に見えているので把握ができます。しかもライバルなので、

市場に出るはずです。チェックもできます。こことここを掛けて、侵害者がいなかったら、

この 3,000 個が全部こちらに来たと考える。考えたうえで、「3,000 個も行くはずがないで
はないか」を、侵害者に立証させるのです。これが第 102条１項の機能です。 
 これがあると、お互いに主張立証の目標がはっきりします。特許権者は侵害者側の個数

を狙っていけばいい。侵害者側の値段は分かるけれども、利益率はなかなか分からないで

す。個数なら何とか把握ができる。それを把握してほしい。いったん掛け算をして、自分

の中でタスキ掛けと呼んでいますけれども、タスキ掛けをして、減らすほうを侵害者に任

せる。自分が払うお金が減っていくわけだから、侵害者のほうが頑張って減らします。そ

れを狙っています。 
 これを理解したうえで、第 102条１項の条文を読みましょう。「特許権者が侵害した者に
対して損害賠償を請求する場合において、侵害者が侵害の行為を組成した物を譲渡したと

きは、その物の数量に、特許権者がその侵害行為がなかったら販売することができたもの

の、単位数量当たりの利益を乗じて得た額を、受けた損害の額とすることができる」。ただ

し書きの前の、「限度において」というところで、侵害者側の事情を立証していくことにな

ります。「侵害の行為がなければ、販売することができたもの」と書いてあります。これは

特許権者側の製品の話をしています。レジュメに、「少しでも代替の可能性があれば、これ

に該当すると介すべき」と書いてあります。この意味は、特許権者は代替品を実施してい

なくてはいけないのです。説例１の場合は、第 102 条１項の推定の適応を受けることがで
きないのです。実施していない場合は推定を受けられません。これは２項も同じです。２

項については、ちょっと争いがありますが、裁判例では２項もそうなっています。 
特許権者が実施している場合、「特許発明を実施していた場合」とは書いていないのです。

特許権侵害なので、侵害者側が特許発明を実施している必要はあります。そうでなければ、

侵害になりません。特許権者が自分の特許発明を実施していなくても、推定を受けられる

余地はあります。侵害者側が特許発明を実施していて、特許権者が特許発明ではないけれ

ども、これと競合する製品を販売していた場合も適応があります。特許権は排他権なので、

自ら実施することを要求していません。他人が立ち入ってくることを禁止しただけです。

その特許権を侵害されて、自分の製品が売れなかった。排他権だから、それでも救済を受

けるのには充分です。実施はしていないといけないのです。侵害者と競合する製品の実施

はしていなければいけないのです。競合する製品の実施を実施していなければ、売り上げ

が減ったということはないわけです。実施していなければいけないけれども、特許発明で

ある必要はないのです。それが、「非特許製品」と書いてある理由です。量は問題にはなら
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ないです。量は、侵害の額でカウントしていけばいいだけの話です。これが、「侵害の行為

がなければ販売することができた物」ということです。侵害者側の製品と競合していれば、

じゅうぶんです。それだけで、この要件を満たしたことになります。 
利益の額を説明する前に、「ただし、特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度」

と書いてあります。これは第 102 条１項の１文目の後ろのほうに書いてある留保です。た
だし書きの前に書いてあります。「特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度におい

て」。これは特許権者側の事情のことを言っています。生産能力が販売能力です。特許権者

は特許を持っているけれども、生産能力や販売能力が侵害者より著しく劣っているような

場合は、もし侵害者がいなくても、侵害者が販売した分、実施能力の限界があるから売れ

るとは限らないでしょう。その場合、特許権者の実施の能力の限度でしか賠償を受けるこ

とができません。これは特許権者側の事情です。単位数量当たりの利益の額は、ここでは

利益率 25％で 3,000円と言っていますけれども、この利益はどういう利益か。簡単にいう
と、純利益説と粗利益説の対立があったと言われています。 
正確にいうと、この対立は旧１項であった対立です。それが新しい１項に持ち込まれて

いるといってもいいです。ここで言っている粗利益は、原材料費を除いた額です。12,000
円の製品を作るために、原材料費をいくら要するか。原材料費だけを除いた額を粗利益と

呼んでいます。純利益は、もちろん原材料費に加えて、人件費や宣伝広告費、あるいは設

備投資を行った額まで、一切合切引く。純利益も幅がありますからどこまで引くのかとい

う議論があります。それが純利益説です。だから、純利益説を取ったほうが、賠償の額が

小さくなります。賠償額を大きくしたい場合は、粗利益です。 
そのうえで、限界利益説があります。基本的には、粗利益に近いです。これは田村先生

が言い出した説です。算数が苦手なので 3 年ぐらい掛かりました。田村先生は必ずたこ焼
きで説明をしますが、別にたこ焼きである必要はないので、私はたこ焼きだとは言いませ

ん。特許権者が何か新しい製品を作る作戦を立てます。特許権者は鯛焼きを売る計画を立

てました。もちろん、鯛焼きにも特許権があります。材料のあんこと小麦粉を 10万円で買
います。鯛焼きを焼く機械を 10 万円で買います。20 万円でお店を借りました。ここまで
40万円掛かっています。鯛焼き１個を 200円で売ることにしました。3,000個売ると 60万
円になり、20 万円の利益が出ます。これが特許権者の作戦です。この作戦で、特許権者は
20万円儲けます。「さあ、明日からお店を出すぞ」といって、ここまでお金を掛けたことに
します。ところが侵害者も着々と計画を立てていて、材料費 10 万円、機械 10 万円、お店
20万円、１個 200円で 3,000個。実際に販売して、もう 60 万円を儲けてしまったとしま
す。侵害者はもう売ってしまいました。特許権者がここまで掛けて、「さあ、売ろう」と思

ったら、先を越されてしまったと考えてください。それで 60 万円を売ります。「いくら賠
償したらいいか」というのが、問題です。 
鯛焼きの単価は 200円で、利益が 100円です。こちらも同じです。１個当たりの原価は

100 円になります。60 万円で 30 万円です。200 円で売って、60 万円稼ぐ。最初にした投
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資の 30万円を回収して、30万円の利益を得ようというのが、特許権者の作戦でしたが、そ
れを侵害者にやられてしまったとします。侵害者はいくら払えばいいか。侵害者も 60万円
売り上げています。侵害者は、「10 万円と 20 万円の投資をした。おれは 30 万円しか儲け
ていない。これを支払えばいいのではないか」という場合があります。この場合、「損害は

30万円です」ということです。これはおかしいのです。特許権者は既に 30万円を掛けてい
ます。30万円を掛けて 60万円を売り上げて、30万円の利益があった状態にする。これが、
損害がなかった状態に戻してあげる損害賠償になります。しかし、この損害賠償金から侵

害者側が投入した 30万円を引いてしまうと、30万円しか行かないです。 
今、特許権者はどういう状態になっているかというと、30 万円を掛けた状態になってい
ます。これから 60万円を売り上げて 30万円を儲けようという話をしていたというときに、
30万円を掛けた状態で侵害をされて、損害賠償のお金が 30万円だと、プラスマイナスがゼ
ロでしょう。そうすると、侵害がなかった状態に戻っていません。どうすればいいかは、

明々白々です。この控除を認めないで、ここを 60万円にすればいいのです。そうするとこ
れがなくなって、30万円を掛けて 30万円の利益を得ようとしていた作戦が、侵害がなかっ
た状態に戻ります。損害の額は侵害がなかった額に戻してあげなければいかないから、こ

の額にしないといけないのです。どうしてこういうことになったかというと、侵害者側が

掛けたお金を引いてしまいましたが、これは引けないということになります。どういうと

きでも引けないかというと、そういうことではない。どうしてこれを引いてはいけないか

というと、特許権者が既に掛けているお金だから引かなくてはいけないのです。 
例えば、鯛焼きを焼く器具は買ったけれども、たこ焼き屋のお店を畳んで鯛焼き屋をや

るとすると、お店は借りなくてもよくなります。この 20万円は掛けないことになる。そう
すると、10万円掛けて 60万円売って、50万円儲ける状態です。今、10万円を掛けている。
その場合は、侵害者側の 60万円から引くべきなのは、特許権者が掛けなかった費目が控除
できます。両方の費目の関係が同じだったら、普通は粗利益になります。これが純利益説

と粗利益説に対する答えで、これは限界利益説と呼んでいます。普通は、粗利益に一致し

ます。侵害者側の費目のうち、特許権者側が投入済みの費目は控除されません。ただし書

きは、「譲渡数量に全部または一部に相当する数量を、特許権者が販売することができない

とする事情があるときは、控除する」と書いてあります。例えば、侵害製品における特許

の起用度、他社の競合製品の存在などなど」と言っていますけれども、この例は２人しか

いないから、この地区では侵害者から鯛焼きを買わないと、特許権者から鯛焼きを買わな

いといけなくなる。 
侵害者がいなかった場合に、必ず特許権者から買うわけではないですね。ここにもう１

人ライバルがいたら、この人の製品を買うかもしれない。3,000個が全部特許権者に行くわ
けではなくて、1,000個、2,000個になるかもしれない。2,000個、1,000個かもしれない。
あるいは特許部分の起用度、侵害者から 3,000個を買っていますけれども、どうして 3,000
個買ったのか。特許権があったから、いい製品だから買ったという場合もあるかもしれな
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いけれども、特許権の対象になっていない部分に注目して、侵害者の製品を選んだという

人もいるはずです。そのような事情を考慮しなくてはいけない。特に、起用度よりは他者

の競合製品の存在というほうが大きいと思います。ライバルがたくさんいれば、特許権者

に流れ込むお金はどんどん少なくなります。侵害者がなかったからといって、必ず特許権

者から買っていたわけではないです。ライバルの製品を買ったかもしれない。その辺の事

情は考慮されて、控除されます。されますが、それは侵害者が立証をしなくてはいけない。

タスキ掛けをしたあとの引くような事情は、侵害者が立証しなくてはいけない。それが第

102条１項の構造になります。最初に 900万円といって 900万円のうち、流れ込まなかっ
た量を侵害者が考えることになります。 
次は２項です。昔は１項でした。侵害者の利益の額を、損害の額と推定する規定です。

今度は侵害者側の自由だけを見るのです。推定の規定は同じです。これが１項です。２項

は、こことここです。これが２項です。侵害者の利益の利益率を見積もるのは難しいです。

昔の田村先生の論文は、今の１項がなかった時代ですので、これを見積もる時に、特許権

者側の利益を参考にしようというのが、論文の骨子の 1 つでした。その論文で言っていた
ことが認められて１項ができました。現在では、侵害者側の利益率を掛けることで構いま

せん。ここでも同じです。侵害者側の利益率をいくらと見積もるかについては、純利益説

と粗利益説が対立していて、これも限界利益で取るべきであるというのがありますが、1項
ができたおかげで、２項は必ずしも限界利益でなくてもいいのではないかと、おっしゃる

人もいます。 
現在では、普通は１項のほうが使われます。１項のほうがだんぜん簡単なので、どちら

の利益の額を見積もるかと考えたときに、自分の利益を出せばすむ話でしょう。どうして

もばれるのが嫌だという事情があれば、２項の意味があるのかもしれないです。普通は１

項のほうが使われ、最近は１項ばかりです。改正法は狙いが当たったということになりま

す。ただ、１項のところでも言いましたけれども、2 項でも特許権者が実証していないと、
この推定の規定が使えないと言われています。裁判例でもそうなっています。昔は、今の

２項と３項しかなかったので、みんな 2 項で頑張りますが、「実施していないから駄目。3
項でやりなさい」と言われた裁判例ばかりです。今では、若干実施をしていないと推定さ

れないという法理が少し揺れていると言われています。「キャンディ・キャンディ」を挙げ

ていました。これだけではないです。損害の額については、裁判例で、はやりすたりがあ

るような気がします。これが 2項です。かなりの程度、1項に役割を任せている感じになり
ます。 
現在の３項は、相当な対価額の賠償規定です。これは、昔から「ライセンス料相当額」

と言われています。相当な対価の額。説例２では、３％を５％という事例が挙がっていま

す。侵害者の売上額は、3,000万円です。3,000万円に３％を掛けた 90万円、５％だと 150
万円の賠償額になります。これは 900 万円ですから、額が全然小さくなってしまいます。
ただし、3項については特許権者が実施していなくても、認容されます。ですから、説例１
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の場合でも認容されます。この場合の賠償額は、５％だと 150万円、３％だと 90万円にな
ります。これは不実施の場合に認容されるので、規範的な損害であると言われています。

特許権を作った以上、それを守らなくてはいけない。実際、特許権者がいくら損害を被っ

たかは、いわば無関係に市場を勝手に使われたことを損害と捕らえて、お金をはじき出す

のが 3 項であると言われています。損害はいくらというのではなくて、市場を排他的に利
用する機会を奪われたということを損害と観念して、それをお金に弾き直すということが、

規範的な損害という考えです。 
ただし、従前の裁判例では、ライセンス料相当額は普通のライセンス契約、実施契約で

行われるライセンス額と、ほぼ同様であると言われていました。これは３％から５％だと

いうのが多いのです。これだと困ったことになります。適法に許諾を受けた場合と変わら

ないです。侵害し得という問題があります。要するに、「特許発明を実施したい」というこ

とで、特許権者の元にライセンス契約を求めに行きます。でも、必ずやらせてくれるとは

限らないです。断られてしまう可能性もあります。侵害しても売り上げベース、３％とか

５％という普通のライセンス料を掛けた額しかもらえないとすると、最初から実施許諾を

求めに行きません。やってしまえばいい。バレたら、あとから実施料相当額を取られるだ

けです。バレない可能性もあります。ばれる可能性、バレない可能性。50％を考えれば、
期待値の問題になって、誰しもライセンス契約を求めに行きません。これを侵害し得とか、

やり得と言います。そういう問題があります。 
どうしてそういうことになるかというと、ライセンス契約におけるライセンス料率、３％

や５％を考えもなしに掛けているからです。「受けるべき金銭の額」としか書いていません

ので、必ずしもライセンス契約を締結したときのライセンス料額のライセンス料率に依拠

しなくてもいい。むしろ依拠すると、侵害取得の問題が出てしまいます。ライセンス契約

は、まだ実施していない状態で結ばなくてはいけません。まだ未確定な要素が多い状態で

結ばざるを得ないのです。今、考えているのは、損害の額をいくらに算定するべきかとい

う話です。侵害者はもう売って利益を得ています。そうすると、ある程度利益率が分かり

ます。それを相当な対価の額に盛り込んでいこうというのが、侵害し得の防止になります。

ここでいうと、20％利益率が上がっています。そうすると、説例１の場合、侵害者は 600
万円の利益を受けています。600万円の利益を受けた状態で、特許権者にいくら払わなけれ
ばいけないのかという観点から、考えていく必要があります。 
具体的に言えば、実施率として今まで掛けていた３％、あるいは５％の額を、もうちょ

っと高めに設定するということになります。問題は、侵害者がいくらライセンス料額を払

わなくてはいけないのかということではなくて、特許権者がいくら失ったかを考えなくて

はいけません。これを第２項と第 3 項を絡めて説明する仕方があるのですけれども、これ
は難しいので、私も相当準備をしなければ説明ができません。ここまでは立ち入りません。

知的財産法の教科書でも、極めて簡便にしか書かれていないので、興味がある人は田村先

生の助手論文を読むのがいいと思います。３段階あります、1項、2項、3項。つまり、実
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施されていない場合は、どうしても３項に行きやすくなってしまうのが、現在の問題点で

す。 
ただし、実施さえしていれば、今は１項が使えるようになっています。１項を勉強して

おくと、かなり役に立つと思います。１項は、タスキ掛けです。自分の利益と相手の個数

を掛けます。２項は、侵害者側の利益と個数を掛けます。これが１項と２項の違いです。 
「相当な賠償額の算定」で、第 105条３の条文があります。これは民事訴訟法第 248条
と、とてもよく似ています。違うところもありますので、探してください。「他の規定の意

義を失わせないためには、ほかが使える場合は、それで行くべき」と書いてあります。1項
と 2 項が使えれば、できれば裁判所はそれで算定すべきである。どうしても分からない場
合、「侵害数量が分からない場合」と書いてありますけれども、そもそも文書提出命令を出

しても出てこないときの話です。つまり、侵害者が記録を残していない場合です。売り逃

げのような感じで、侵害数量が分からない場合に使われたりします。あるいは、「特許権者

の自己の製品の値下げを余儀なくされた場合」と言っていますけれども、侵害製品が出て

きたおかげで、粗利益率 25％が維持できなくなってしまったのです。侵害者がいるので、
利益を少し削ってでも売らなければいけないという状況に追い込まれた場合に、タスキ掛

けをしても取りはぐれが起こります。その場合に、第 105 条３項を利用することができま
す。これが損害賠償の算定の仕方です。基本的には粗利益になります。侵害者が投入して

いる費用はそれだけでは控除されなくて、特許権者が突っ込んでいたら、侵害者側の費目

は引いてはいけません。 
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＜特許法(16)＞ 

 
「特許権の経済的利用」を説明します。特許権は経済的に利用することができます。お

金を儲けて、発明のために掛けた初期投資を回収します。大体、３つの手段が考えられま

す。１つ目は、自己実施。性能のいい特許製品を排他的に実施して儲けるパターンです。

特許発明の性能がいいものであれば、それをめがけて皆さんが買いに来てくれます。それ

で儲けるのが 1 つ目の作戦です。２つ目は、ライセンスです。第三者から対価をもらう代
わりに、特許発明の実施をさせる。他人から見れば、実施をする代わりにお金を払う。売

り上げの３％、５％ぐらいの額だと言われています。例えば大学などはそうです。自分で

工場を建てて、特許製品を作ることができない。あるいは効率的ではありません。もとも

と製造ラインを持っている所に、頼んだほうが効率的です。その場合は、他人に「特許権

を使っていい。その代わりに対価をいただく」。これが一番おいしいです。がばっと儲ける

わけではないですけれども、自分で工場を動かして、営業さんを使って売りに行かなくて

もお金が入ってきます。 
３つめは、特許権そのものを売ってしまいます。その場限りのお金です。譲渡も珍しい

ことではないです。年金がかかりますから、使っていない特許権を持っていても仕方がな

いです。欲しいという人に売ることもあります。特許権の売買については、登録制度があ

ります。土地の登記簿みたいなものです。特許権の売買、譲渡は登録が効力の発生要件で

す。特許原簿に記録をしないと、効果が発生しません。これが特許権の利用の仕方です。

３つあります。 
特許を受ける権利を説明します。先ほど、冒認ということを説明しました。冒認という

のは、特許を受ける権利を持っていない人が出願することです。特許を受ける権利はどう

いうふうに発生するかというと、発明が完成すると原始的に発生する権利です。特許を受

ける権利を原始的に持つ人は、自然人だけということになります。日本では、法人発明を

観念していません。これを発明者主義と呼ぶ人もいます。正確にいうと、発明者主義とい

うのは 29 条１項の柱書きになるのでしょう。「発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる」という条文になっています。一応、根拠は

29条１項の柱書きになるのでしょう。 
特許を受ける権利は、33条と 34条に書いてありますが、特許を受ける権利の移転や譲渡、
対抗要件のことを書いてあるので、これでしょう。発明者主義、発明者に原始的に「特許

を受ける」という権利が発生します。ただし、出願人が発明者、自然人である必要はない

のです。特許を受ける権利は、移転ができます。ちゃんと移転されれば、承継人も出願人

になることができます。瑕疵があった場合は、後発的に冒認になるかどうかという論点が

あります。承継人も出願人になることができます。だから財産権的な性格があります。と

いうよりも、財産権的な価値を高めるために、特許を受ける権利を作ったのです。いった

ん出願になってしまうと、出願人の地位を移転することも考えられないことではないです
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けれども、出願をする前に譲渡の対象とするために、特許を受ける権利を観念したのです。

出願をしてしまえば、出願人の地位だけを売買の対象とするという法制も考えられないわ

けではないですけれども、そうすると、自然人がいったんは出願をしなくてはいけません。

でもお金がない場合がある。出願する前でも、特許を受ける権利を譲渡、売買を可能とし

たのが、特許を受ける権利を観念する意味です。発明者でない人が特許を受ける権利の移

転を受けることなく、無断で出願した場合は、冒認出願になります。 
私は、冒認出願というのは、特許を受ける権利を持っていない人が出願することを、す

べて冒認と呼んでいますので、私の説だと、発明者でも冒認になることがあるのです。特

許を受ける権利を誰かさんに移転したあとに、発明者が出願するのは冒認に当たると思っ

ています。発明者にはどんな権利があるのか。原始的に特許を受ける権利を取得すること

ができる。それ以外は、あまりありません。発明者の権利は、それぐらいです。ここに、「発

明者名は、特許証に氏名を掲載される」と書いてあります。一応特許をいただけると、特

許証がもらえます。 
特許法は出願人を保護する法律で、別に発明者を保護する法ではないです。発明された

だけでは、発明者が自己満足するだけです。発明者を守る制度ではありません。出願人を

保護することで、発明者を間接的に保護することになります。発明者に対する保護は、そ

の限度です。発明者ではない人が出願するためには、発明者から譲渡を受けなければいけ

ないので、そのときに発明者はお金が入るので、その限度で保護されているに過ぎません。

もちろん、発明者がそのまま出願すれば、特許権を得ることができます。それは、別に発

明者を守っているわけではなくて、出願人を守っているだけの話です。他人に発明を公開

する意志を表示した人を守るのが特許法です。発明者はこんなものです。 
 発明者が期待しているのは、従業者発明のところです。現代の発明は、組織力です。会

社の中で行われる発明が、ほとんどです。個人発明は１割もないと言われています。ほと

んどが会社からの発明です。それはそうです。発明をするには相当の投資が必要です。ア

イデア勝負といっても、思い付いただけでは無理です。ちゃんと実現ができるかどうか、

試験をしなくてはいけません。それが個人では、なかなか難しいです。現代では発明をた

くさんしていただこうという場合には、発明者を応援するだけでは無理です。会社のほう

も応援してあげないと駄目です。というより、むしろ会社のほうを積極的に応援してあげ

ないと、発明に対する投資が滞ります。ハードウエアだけではないですね。優秀な発明者

をたくさん雇用するというインセンティブの会社のほうに預けなくてはいけない。 
でも、最終的に発明するのは研究者です。研究者も保護しなくてはいけない。要するに、

バランスを考えなくてはいけないです。両方とも、インセンティブが必要です。日本の職

務発明制度は、35 条に決まりがあります。法廷の通常実施権と勤務規則による事前承継が
書いてありますけれども、法廷の通常実施権が会社のほうです。35 条１項と２項が、使用
者等のインセンティブを高めるための規定です。１項は、「使用者等がその性質上、」、その

性質上というのは発明の性質です。「業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為
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が、従業者等の職務に属する発明」、会社の中でなされた発明は、すべて職務発明と考えて

いただいて結構です。「職務発明について特許を受けたとき、あるいはその職務発明につい

て権利を承継した者が特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する」と

書いてあります。 
職務発明であっても、特許を受ける権利は原始的に、発明者に属します。その原則は変

わっていません。職務発明であっても、特許を受ける権利は、原始的には発明者に帰属し

ます。会社ではありません。その状態で、発明者が特許を取った場合は、会社は無償全範

囲で実施ができます。従業者が取った特許権には、拘束されません。好き勝手に実施がで

き、対価も要りません。これが、職務発明についての通常実施権と言われます。実際の抗

弁として、機能するのでしょう。 実際は発明者側から特許権侵害だと会社が訴えられて、

それに対する抗弁として使用されることになると思います。 
それが通常実施権です。でも、通常実施権ですから、実施ができるだけです。通常実施

権だけでは、ライバル企業が実施していても、止めることはできません。これだけでは足

りません。メインが 2項です。勤務規則による事前承継です。2項は、「従業者等がした発
明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ特許権を承継させる規

定を置くことは無効とする」と、書いてあります。これは、反対解釈をするのが普通です。

「職務発明の場合、あらかじめ承継するという、契約、勤務規則、その他の条項を有効と

する」と、読みます。「有効」です。 
職務発明については、事前承継を職務規定、就業規則、労働契約、その他の定めを置く

ことで、会社側に特許権を承継させることができるというのが、2項です。「勤務規則」は、
労働法にはない言葉で、特許法固有の言葉です。これは、「発明者側の個別の同意は要らな

い。発明がなされる前に、包括的に定めを置くことができる」と言われています。従業者

から、一方的に取り上げることができます。それが[ピックアップ装置 2審]事件です。オリ
ンパス事件とも言われています。使用者等が職務発明に掛かる特許権の承継に関しては、

同項の勤務規則、その他の定めにより、一方的に定めることができる。一方的です。契約

ではないのです。もちろん、相手側の同意を求めて成立する契約でもいいですけれども、

これは契約ではありません。一方的意思表示で、取り上げを認めています。もちろん、発

明がなされるまでいいのです。だから、私は「事前承継」と呼んでいます。「予約承継」と

呼んでいますが、私は「事前承継」のほうが正しいと思っているので、使っています。 
普通知らないので、かわいそうなことに取り上げられてしまうのです。一方的に取り上

げられると、さすがに発明者のインセンティブがなくなってしまいます。だから、発明者

や従業員については、お金で補償することになります。それが、相当の対価の支払いです。 
 改正法の条文を取り出してください。１枚目の左上に新しい第 35条４項と５項が 
書いてあります。現在の４項をなくして、新しい４項と５項に置き換えたことになります。

今の４項を改正して、新しい４項を入れたのです。これが青色発光ダイオード事件や味の

素事件の影響で、急遽改正された法律です。あまり変わっていないというのが、私の意見
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です。これは職務発明を承継した使用者が相当の対価の額を払わなくてはいけないという

決まりです。 
それを頭に置きつつ、説明に戻ります。第 35 条２項は、「非職務発明については、事前
承継は駄目」という規定です。事前の承継は、職務発明だけです。一方的な取り上げは、

職務発明だけです。例えば化粧品メーカーの技術者が、釣りが趣味である。釣り好きが高

じて、釣り竿の発明をした場合は、化粧品メーカーの職務発明の範囲には入らない、非職

務発明だということになります。その場合は、事前承継は禁止です。もし勤務規則に事前

承継の条項が入っていても、非職務発明についてはその範囲だけは無効になります。もち

ろん、事後承継は禁止されません。契約で承継されるのは、自由です。事前に、一方的に

取り上げるのは、非職務発明については駄目です。 
相当の対価の支払いです。３項は昔と変わっていません。「従業者は、その特許を受ける

権利を承継させたときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する」。会社側は、相当の

対価を支払わなくてはいけない義務があります。裁判例、これが[ピックアップ装置上告審]
で、極めて重要な事件です。ピックアップ装置事件というのは、発明者の発明がライセン

スのかたちで利用をされていました。オリンパスは、発明者に実績報償として 20万円ぐら
いを払っていました。会社も、３項や４項をまったく知らないわけではないです。ライセ

ンスで会社の売り上げに寄与した、あるいは自己実施で、会社の売り上げに寄与した場合

は、表彰というかたちで、なにがしかのお金をあげている会社がほとんどです。ピックア

ップ装置事件の特徴は、オリンパスの中の規定に従った支払いが、いったん支払いがあっ

たとしても、３項に定める相当な額に当たらない場合は、不足する額を追加的に支払わな

くてはいけません。100 万円もらっても、「足りない」と請求することができます。オリン
パス事件では、250万円です。昔は、びっくりでした。 

211,000 円もらっていたそうですが、「足りない。250 万円をもらう権利がある」という
のが、オリンパス事件です。第 35条２項で、権利の承継については、使用者が一方的に定
めることができます。特許権自体は、有無を言わさず会社が取り上げることができます。

ただし、その対価の額については、使用者が一方的に決めることができません。一方的に

決めても、払った額が足りなければ追加的に払わなくてはいけません。インセンティブだ

けを考えるならば、使用者だって発明者にじゅうぶんな対価を払わなくては、発明者のや

る気がなくなります。安くすればいいわけではないということは、会社もよく分かってい

ます。よく分かっているけれども、不景気になってくると、将来のことを考えるとたくさ

ん払ったほうがいいけれども、今、火の車なのに、発明者にあんまりお金をあげるわけに

はいかないということで、十分な支払いをしない可能性があります。 
交渉力に圧倒的な差があります。発明者 1 人、組合を作ってもいいですけれども、使用
者と交渉するには限界があります。どう頑張っても、使用者が有利にならざるを得ません。

政策的に発明者を優遇することにしたのです。それが、第 35条３項と４項です。 
日本は技術立国だから、発明者のほうが優遇されないといけないのです。発明者を優遇
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するのが、政策です。発明者だけ優遇されていいのです。それが、第 35条３項と４項の立
場です。 
それが、職務発明の規定です。200億円の判決が出たことは、ちょっと行き過ぎではない
かということでできたのが、新しい４項です。これも、解釈の幅がある条文です。一応、

ここでは対価の基準を定めるときに、使用者と従業者が協議をする。その協議の内容を、

対価の額に反映しようということです。今までの規定だったら、従業者が 100 万円もらえ
るところを、50万円でいいという意思表示に瑕疵がないかどうか。「これこれの状況」とい
う、非常にファジーな言葉がたくさん入っていますが、どう解釈されるのか分かりません。

不合理と認められなければ、当事者同士で決めた額で構わない。合理的ではない場合は、

追加的に支払いを認めるという条文が体裁になっています。 
どの範囲までが合理的かどうかと、判断されるのがこれからで、まだ分かりません。第

35 条の場合は経過措置がありまして、この法律が施行される４月１日以前に承継があった
場合は、昔の条文に従います。承継で決めます。今年度いっぱいに承継された職務発明に

ついては、なお従前の規定が生かされますので、簡単に考えれば向こう 20年間は、古い条
文がまだ適応されます。 
私自身は、この条文だとあまり変わっていないと思っています。私はもともとオリンパ

ス事件でも職務発明の対価はぴったりとは決まらないではないですか、何百万何千何百円

までは決まらない。いずれにしろ、評価の幅を出ないので、どちらにしろ幅がある概念だ

と思っています。その幅の限りで認められます。その幅に入っているのであれば、使用者

側の支払いは有効で、追加請求をされないと解釈していたので、あまり変わっていないと

思っています。１円でも違ったら追加の支払いを求められる可能性があると解釈する最高

裁の先生にとってみれば、新しく改正で出された４項や５項は、意味があることになるで

しょう。新しく改正された４項や５項は、明らかに対価の額には幅があることを前提にし

ている条文なので、最高裁でそのように解釈される先生については、改正法で状況が変わ

ったことになります。私は、ちょっとは変わったけれども、あまり変わっていないと思っ

ているタイプです。これが職務発明制度です。 
 次は、実施許諾です。実施許諾の中には、通常実施権と専用実施権があります。今まで、

「ライセンス」とは、主に通常実施権を想定して言っています。通常実施権は、特許権を

行使されない債権、契約と言い換えれば、特許権者側から見れば、特許権不行使契約です。

特許権者側が、特許権を行使しないという義務を負っている代わりに、通常実施権者は対

価を払うという義務を負っています。それが通常実施権の本質です。実施権と言うからに

は、特許権者が実施できるように、ライセンサーを指導しなくてはいけないとおっしゃる

先生が昔はいましたが、それは通常実施権の本体ではありません。 
専用実施権は、他人の実施を差し止めることができます。差止請求権が付いています。

特許法第 100 条辺りから、特許権の行使に関する条文は、必ず「特許権者、または専用実
施権者」と書いてあるはずです。専用実施権者は、ほとんど特許権者と同じです。通常実

125/131 



特許法 

施権については登録制度で、対抗要件になります。自身売買のときの対抗要件です。 
専用実施権は登録制度があって、効力発生要件です。「専用実施権者の範囲、誰それ」と、

原簿に書かれます。専用実施権は、設定された範囲では特許権者も実施ができません。専

用実施権は範囲を決めて設定することができる。北海道だけの専用実施権はできますけれ

ども、その範囲では特許権者も実施ができません。第 68条の但し書きは、ただし、専用実
施権を設定されるのは周りです。国の機関や大学が特許権者だと、専用実施権が設定され

ることがまれにあります。普通はどうしているかというと、独占的通常実施権が観念され

ています。これは通常実施権の一種で、特許権者がほかの人に通常実施権を設定しないと

いう特約付きです。「通常実施権は、あなたにしか設定しません」という約束付きの通常実

施権です。これは独占的通常実施権と言われていて、ほとんど専用実施権に近いものです。

専用実施権はダブったら設定できません。独占的通常実施権については、いろいろ議論が

あります。 
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＜特許法(17)＞ 

 
通常実施権者はどうかという話です。普通の通常実施権者、独占的でない通常実施権者

は特許権侵害者に対して、権利行使ができるか。これはできません。普通の通常実施権者

は、特許権侵害者に対しては、何も権利行使をすることができません。通常実施権の内容

は、特許発明を実施することができるというだけの内容の権利に過ぎない。誰かさんは、

止めることはできません。だから特許権者が通常実施権をほかの人にも通常実施権を許諾

した場合、当然それはライバルになってしまう。でも仕方がない。それが通常実施権です。 
 独占的通常実施権の場合はどうなるのか。独占的通常実施権について、次で差止め、損

害賠償の話をしています。結論がいうと、差止も損害賠償もできます。ただし、法律構成

が違います。差止めのほうに行きます。独占的通常実施権の内容は、特許権者に対して、

独占的に特許発明を実施させるように求めることができる債権です。この債権を非保全債

権をして、代位構成で侵害者を止めにいけるというのが、ここに書いてあることです。特

許権者がいて、独占的通常実施権者がいて、侵害者がいる。特許権者と独占的通常実施権

者の間にあるのがが独占的通常実施権です。この独占的通常実施権者は、特許権者に対し

て、債権を持っています。「おれだけが特許発明をできるようにしろ」。独占的と書いてあ

りますけれども、本当は排他的です。特許権者に求めることができる。直接は行けないの

です。独占的通常実施権者にそういう債権を負っていないですから、侵害者に直接行くこ

とはできない。でも、この権利を非保全債権にして、括弧付きになるのでしょうけれども、

この債権を守るために特許権者の、特許権者は侵害者をとめる権利が当然ありますから、

この債権を非保全債権にして、侵害者に代位請求をすることができます。特定債権の債権

者代理権の転用事例、民法 423 条です。代位構成で差し止めをすることができます。これ
が差止請求権の代理請求です。独占的通常実施権が非保全債権です。特許権者は独占的通

常実施権を設定しても、さらに特約がない限り実施できますけれども、特許権者は例外と

して独占的な状態でこの人だけが実施できるという状態を特許権者に作らせる、その状態

を作らせることを特許権者が求めることができる債権を持っています。それを非保全債権

して、代位行使をしています。ただし、侵害者でなくて、これは特許権者が実施権を許諾

している人については、権利行使ができません。この人は、特許権者に対して権利を抗さ

れないという債権を持っていますから、特許権者から実施権を許諾されている人への差止

請求権が否定されてしまいます。どういう状態になっているかというと、特許権者が契約

違反をしているのです。独占的通常実施権、この人にしか通常実施権を認めないという約

束があったでしょう。でも実施権者じゃない。この実施権は独占的通常実施権者に対する

契約違反です。この場合は、代理行使は否定されます。でも、独占的通常実施権者は特許

権者から損害賠償が取れます。契約違反だから、契約責任を問うことができます。実施権

者を設定しないと言ったのに、したのだから契約違反です。特許権者からその契約違反の

お金を取ることができます。この人がいることなんて知らないこの人にとってみれば、や
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めさせることはできない。逆に言えば、独占的であるという内容が、ほかの人から見たら

分からないです。分からないので、この辺にいるライバルは特許権者にさえ許諾を求めれ

ば、それを実施できるというところで、ほかの人の不測の不利益を防いでいます。独占的

であるという公示はできません。独占的通常実施権は通常実施権の一種で、独占的である

というのは欄がないので特許原簿に書くことはできません。独占的であるというのは契約

で守るしかない。通常実施権は登録はできますけれども、独占的であるという内容を登録

することはできません。契約でやってくれという話になります。第三者にとってみれば、

独占的というのは分かりません。その状態では、この人に対してまで許諾を求めるのは、

さすがに第三者にとっては酷です。探知のコストも掛かる。特許権者にだけ許諾を求めれ

ば、セーフになるというところが、代位構成のいいところです。独占的通常実施権者が止

められるのはその限りでということになります。 
 将来的に、この地位が覆ってしまうことがあります。地震売買のときです。新しい特許

権者、ここが売買。特許権が移転された場合は、ここがなくなってしまいます。登録され

ていれば、地震売買に対抗できますので、通常実施権は認められますけれども、独占的で

あるという内容はなくなってしまいます。将来、この人はかなり不安定です。独占的通常

実施権は、その程度でしかないです。将来変わる可能性がある。であれば、差止請求権は

現在から将来に対する侵害のあらかじめの防止なので、さすがにそこまで差止請求を認め

るわけにはいきません。これは移転しないという契約があれば、損害賠償が取れるでしょ

うね。でも、移転するなというわけにはいかないでしょう。これが差止請求権です。まと

めると、差止請求権については代位行使でできる。 
 次に、損害賠償請求権です。代位構成では無理です。逆に固有の賠償請求権を認めてい

くことになります。損害賠償は、過去の侵害行為の清算です。この人は、直接に損害賠償

請求権がかかっていくわけですけど、やはり先ほどの公示の問題が残ります。公示があり

ますから、特許権者は分かる。でも、先ほど言った独占的であるということに公示がない

ではないですか。だから、この人は独占的通常実施権から損害賠償を請求されるとは、夢

にも思っていません。それをどう考えるか。特許権者から許諾がない限り、やっているこ

とは特許権侵害です。特許権侵害をしている以上は誰かさんにお金を払わなくてはいけな

いのは間違いないです。その行き先が特許権者か独占的通常実施権者か、行き先が違うだ

けで、お金を払うことには変わりないです。特許権侵害してはいけない、したら損害請求

をされるというのは、分かっています。誰に払うかの問題に過ぎないのです。固有の損害

賠償請求権を認めても、第三者の不測の不利益、不意打ちになるということがないという

ことになります。 
独占的通常実施権者に損害賠償をしてから、もう一回特許権者に取られるダブルパンチ

が気になります。その場合は、民法 478 条を活用すると書いてあります。これは債権の準
占有者に対する弁済です。法律構成、478条ストレートでいくのは難しいかもしれませんけ
れども、二重払いを守ってあげなくてはいけないという工夫が必要だと思います。これが、
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独占的通常実施権者の固有の損害賠償請求権です。問題になっているのは、過失の推定規

定が適用になるかどうかというところです。過失の推定規定 103 条です。この人は独占的
通常実施権者に過ぎないので、過失の推定を受けられるかどうかという問題がないことは

ないです。ここまでが、実施権者のお話です。 
 最後です。排他権の相対化。これは特許権の相対化です。今までも特許権を相対化する

ということは、利益衡量の中にたくさん入れていたのですけれども、最後に独占禁止法の

観点からまとめておきます。特許権の行使によって、かえって特許法の趣旨が害される場

合は、今までいくつかありました。例えば 65条です。貫きすぎると、結局特許権が目指し
ているところを没却してしまう。その限りでは、特許権を制限していました。まとめてお

くのが括弧に書いてある、「裁定の許諾制度」です。これは、「強制実施権」と言う人もい

ます。どうして強制かというと、特許権者が同意していないのに、無理やり通常実施権を

設定する制度だからです。強制実施権制度です。強制実施権というのは、特許法では３つ

あります。83条と 92条、93条です。83条は、不実施の場合です。特許権者が実施しない
場合。今まで、特許権は排他権だから、自分で実施する権利はないと言っていましたけれ

ども、一応不実施の裁定制度があります。特許権者が特許発明を３年以上実施していない

場合は、特許庁長官に裁定実施権の設定を求めることができます。もちろん、協議前置で

すから、最初に特許権者と話し合わなければいけないのです。まとまらない場合は裁定を

受けて、実施権を設定していただくことができます。これが不実施の裁定許諾制度です。

これをもって、特許権は専用権ではないかという人もいます。真正面から返すわけではな

いですけれども、本当に専用権で使っていなかったら、特許権を取り消してしまってもい

いはずです。特許権を維持しておきながら、不実施の通常実施権を設定するというかたち

で、妥協を図っていると言えます。実施料は、特許権者に入ります。有償です。 
 93 条の、「公共の利益のため必要である場合」、これは前にも説明しました。よく言われ
ているのが、伝染病の特効薬などです。特許権を持っているからといって、高い値段で薬

を売る。人がばたばた死んでいて、「死にたくなかったら 100万円を出して、この薬を飲め」
というのでは、あんまりです。人の命より、特許権が大事なわけがないです。この場合、

ライバルの薬メーカーに強制的に実施権を与えて、薬を作らせる。これが「公共の利益の

ために特に必要である場合」の裁定の実施権です。 
 利用関係も説明すると大変だけど、利用発明のところでやったと思います。利用発明、

基本発明がＡ、Ｂで、Ａ、Ｂ、Ｃの場合です。特許は取ることができるけれども実施はで

きないというのが、72 条に書いてあります。利用発明、自分の特許権の実施であっても、
他人の特許権の侵害になる場合は実施できないと、72 条に書いてあります。これだと、何
のために特許権を取ったのか。実施の促進による産業の発達が期待できないということで、

やはり協議をさせます。ライセンスをもらえばいいです。ライセンスの交渉がうまくまと

まらない場合は、92 条で強制的に実施権を設定します。それが利用関係による裁定許諾制
度です。利用者側からクロスライセンスもできます。これが排他権の相対化です。排他権
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を貫くと、かえって特許法の趣旨を損なってしまう場合は、このような制度で調整を図っ

ています。 
 独占禁止法との共存です。特許権は排他権と言われていますけれども、非常に広い、あ

るいは強い特許権は、市場を独占してしまう場合があります。ビジネスモデル発明は、そ

の危険性が大きいのではないかと言われています。その場合に、独占を認めない独占禁止

法とどういうふうに調整を図るかが、ここに書いてあることです。従来の考え方は、独占

禁止法の 21 条と書いてあります。昔は 23 条で、「23 条問題」と言われていました。今は
改正で、21条に動いています。実は独禁法第 21条に、適用除外があります。特許権の行使
に当たる場合は、独占禁止法は適用しない。独禁法 21 条、「この法律の規定は著作権法、
特許法…による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」という条文がありま

す。従来、特許権は独占を認める権利で、独禁法とは根本的に矛盾する。だから 21条があ
ると、説明をされていましたが、最近では、特許権は発明の実施の独占は認めているけれ

ども、市場の独占までは認めていないのではないかという考えが主流になっています。下

に書いてあります。キャッチフレーズ的にいえば、特許法は技術の抑制は認める。市場の

独占は、独禁法が許さないと言われます。特許法は独占で使ってしまいますけれども、独

占された技術同士で競争してほしいということになります。どう考えるかです。特許法は

一定期間の排他権を与えることで、先行投資を回収させる制度です。最初にしたお金の支

払いをあとで回収させるシステムです。これは投資を回収する手腕として市場を使ってい

ます。市場を通して回収をする。役所からお金をもらっているわけではないです。補助金

をもらって、回収をするわけではありません。市場から回収をする。だとすると、特許権

を行使することで、自由市場の機能をしなくなる。つまり、これは独占禁止法が阻止しよ

うとしている状態です。こういう状態になってはいけないという状態ですけれども、それ

を引き起こしてはならない。市場が円滑にぐるぐる回ることを利用して、投資を回収しよ

うとしているのだから、特許権がそれを妨げるわけにはいきません。それを妨げるのであ

れば、自己否定になるのではないですか、という説明になっています。特許法は、発明の

奨励と公開を促すことで、産業の発展を図る。独禁法は競争の活性化です。自由競争が価

格を下げる。いい製品を作らせるという理論に基づいています。 
 現在では、特許法と独占禁止法は競争政策、あるいは産業政策の車の両輪であると位置

付けられています。どうして別の法律にしたかというと、役所の機能が違います。独禁法

には公正取引委員会があります。特許法は特許庁です。例えば、公正取引委員会がなかっ

たとすると、特許庁ではどのようなことに配慮しなくてはいけないのか。出願された段階

で、この発明は市場を独占するかを考えなくてはいけない。それができるのかという話で

す。将来、この発明が市場を独占するのかどうか。「将来の予測を立てろ。しかも特許権は

20 年間ある」。これは無理です。市場は刻々と変化しております。基本的に特許庁の人は、
技術的なバックグランドを持つ人たちです。「無理やりやるとすれば、この中に競争政策に

詳しい人を入れろ」ということになるかもしれません。あらかじめやるのは無理です。特
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許の実施対応はさまざまです。ですから独占、あるいは独占禁止法が阻止しようとしてい

る状況になりそうになったら、そのときにチェックする役所が必要です。実際にそういう

状況になったときにチェックすれば、それで済みます。あらかじめ、「独占しそうかな？す

るかもしれない、しないかもしれない」と、いちいち悩む必要はありません。考える必要

はない。それが役割分担です。専門的なことは、得意な人にやらせるというだけの話です。

不得意なところまで手を伸ばす必要がないというのが、役割分担の考えです。 
 ただし、ここでも「明らか」というのがキーワードの１つです。すべてのビジネスモデ

ル発明がそうではないですけれども、これはどう考えても独占につながるに決まっている、

しかも 20年間、決まっているという場合は、事前に特許法を否定してもいいのではないで
しょうか。実際、そういう事例はなかなかありません。難しいです。でも明らかな場合は、

理論的に否定するべきなのかもしれません。否定するとすれば、産業上の利用可能性にあ

るのでしょうか。 
 この辺が特許庁と公正取引委員会の役割分担になります。事後審査として裁定許諾制度

に加えて、公取の規制に並存させるべきと書いてあるのは、例えば、ライセンス拒絶とい

う可能性があります。特許権者がライセンスを拒絶する。特許権者がライセンスを求めら

れたら、必ず許諾をしなくてはいけないわけではなく選択ができます。もちろん、禁止と

いうのも立派な選択肢の 1 つです。ただ、特許権者がライセンスを拒否することで、市場
の独占が生じてしまう可能性がある場合、裁定許諾制度にはそれに対応する規定がありま

せん。不実施といっても特許権者が実施していれば、不実施になりません。ライセンス拒

絶をすることで、市場が独占されてしまう恐れがある。その場合は、裁定許諾制度はない

けれども、公正取引委員会が介入する機会を設けるべきです。具体的にいえば、ライセン

ス拒絶を許さない。要するに、強制的にライセンスをさせるということです。その可能性

が残るのではないかと思います。 
 具体的に実行する場合は、公正取引委員会の勧告、あるいは審決で、それを認めること

も、21 条の問題もありますけれども、できないわけではないです。あるいは、特許権の行
使を権利濫用とみなす。つまり、ライセンスを求めて拒否された人が勝手に実施をした場

合、特許権の権利行使を権利濫用として権利行使を認めないという取り扱いもあるのかも

しれません。その場合は差止請求権を許さない。損害賠償請求権だけ認めると、ライセン

スをしたのと同じ状態になるでしょう。禁止はできないけれども、ライセンス料は払わな

くてはいけない状態にしておく。これは司法によるライセンス強制の実現と書いてありま

すけれども、これを引用する可能性がないわけではないと思います。 
 特許法は技術の独占。市場を独占するのは独禁法が許さない。それは先行投資の回収を

市場投資しているからというところを、把握していただきたいと思います。 
 以上で、特許法終わります。ご苦労様でした。 
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