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　本書が主たるベースとしたのは、私が東京大学法科大学院において実務
家教員を勤めた期間（2004 年～2022 年）に使用した「知的財産法」講義
のレジュメである。それに、企業の法務・知財部員向けに「特許の交渉と
訴訟」というテーマで過去に繰り返し実施したセミナーの内容を加え、知
的財産判例概観として定期的に発表してきた刊行物から裁判例をアップデ
ートした。ベースとしたそれらの素材と同様に、本書でも、正確性、体系
性や理論的根拠というよりは、私が弁護士業務を通じてなんとなく身に着
けた感覚や気付きに基づき、新たな職場やプロジェクトで特許に係ること
となった人の立場で、実際にどのように考えたり動いたりすればよいのか
をなるべく早く簡単にイメージできるようになることを優先した。

　法科大学院での講義終了後やゼミ生との懇親会の席などで、学生らから
よく受けたのは、「特許の面白さはどこにあるのか」、「特許を専門とする
きっかけは何か」といった質問である。所属する法律事務所での採用活動
や短期研修プログラムにおいて参加者らと面談をする際によく受ける質問
も同じである。

　私が感じる「特許の面白さ」は、次の 3点にある。1点目は、発明の内
容とその前後の歴史を知ること自体が好奇心を搔き立ててくれること。2
点目は、取り扱う対象は技術であるとしてもクレーム解釈や進歩性判断と
いった議論に落とし込むのは法律家ならではの思考やスキルを要する作業
であること。そして 3点目は、紛争やその予防は望むか望まないかにかか
わらず大規模で長期なものとなるため戦略的な思考が必要なことである。
1点目については、実際に問題意識をもって特許明細書や先行技術文献を
読んでみないとはじまらないので、残念ながら本書で伝えることはできな
い。他方、2点目と 3点目については、少しでも本書から感じ取ってもら
えることができれば嬉しい。

　法務部員や弁護士の多くは、特許明細書に書かれているのは別世界の言
語であって、読みたくもないし読んでもどうせわからない、という先入観
を持っているかもしれない。しかし、特許明細書は人間が読める言語で理
解できるように記載することが法律上の要件とされており、従来技術から
始まってその課題、当該課題の解決手段及び実施例、というようにストー



ii はしがき

リー性を持って記載されているので、実際に読んでみれば意外と頭に入っ
てくる。最近では、わからないことがあれば軽くウェブ検索をして技術的
な知識を簡単に補充することもできるし、わからないことを研究者・開発
者に質問すればコミュニケーションはより深まっていく。発明の内容に係
る部分を他人任せにしていては、経営陣や裁判官にわかりやすく説明をし
て納得してもらうことも難しくなる。食わず嫌いをせずに、ぜひ発明の内
容にも立ち入ってみてほしい。

　他方、知財部員や弁理士の多くは、特許の取得については（おそらく私
よりも）知識や経験が豊富だろう。しかし、特許は勲章ではない。取得と
維持には大きなお金もかかる。いざとなったら権利行使をするという準備
ができていてこそ、特許の真価が発揮される。したがって、言い古された
ことではあるが、権利行使を意識した特許の取得が望まれるし、いざ紛争
となれば、法務部員や弁護士と一体となったチームの一員として、闘いな
がらの防御や装備補充をしなければならない。その意味で、権利行使につ
いて大局的な理解を持っておくことはとても有用だと思う。

　最後に、私が「特許を専門とするきっかけ」であるが、第 46 期司法修
習生として名古屋で弁護実務修習を開始した際、故・富岡健一先生に指導
担当になっていただいたのがきっかけであった。富岡先生は、特許訴訟を
専門とされ（本書でも紹介する最判昭和 61・10・3（昭 61（オ）454）［ウォ
ーキングビーム炉］の訴訟代理人を担当されるなどした）、司法修習生向
けの勉強会も開催されていた。そのときは、面白いと感じ、何度もご馳走
していただいたが（フランス料理が多かった）、まさかそれで自分でご飯
を食べられるようになるとは想像できなかった。富岡先生には、感謝して
もし尽くせない。
� 2025 年 4 月
� 弁護士　城山康文
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xii 凡例

1　法令等の表記

　括弧書内において特許法は条数のみで表記をした。また、その他の法令名略
語は有斐閣刊行の六法全書の略語例に依拠した。

2　裁判例の表記・略語

（ 1）　裁判例の表記
　次のように、裁判所／判決（決定）／年月日のほか、事件番号の略記と特許
名で表した。
最判平成 11年 7月 16 日（平 10（オ）604）［生理活性物質測定法］
知財高判平成 30・10・17（平 29（行ケ）10232）［ステーキの提供システ
ム］

（ 2）　裁判例の略語
◻最大… …………………… 最高裁判所大法廷
◻最…………………………… 最高裁判所
◻高…………………………… 高等裁判所
◻地…………………………… 地方裁判所
◻支…………………………… 支部
◻判…………………………… 判決
◻決…………………………… 決定

3　ウェブサイトの表記

　本書で紹介するウェブサイトについては、基本、2025 年 4月末日時点のも
のとした。各サイトのURLについても同日時点でのものを表記した。

凡例
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Ⅰ．知的財産の全体像
1．知的財産を保有する目的

　製品・サービスの市場における競争力を高め、市場占有率や利
益率を向上させるための手段は多様である。試行錯誤を繰り返し
ながら、複数の手段を組み合わせて努力をするのが通常だろう。
そして、法令に基づく一定範囲の独占状態を獲得し、それを活用
することも、製品・サービスの競争力を高めるための有力な手段
の 1つである。そのような法令に基づく一定範囲の独占状態をも
たらすのが知的財産であり、その根拠となるのが知的財産法であ
る。
　もっとも、知的財産は、自らまたはそのパートナーによる製
品・サービスに係る事業があってこそ、活かすことができるもの
である。知的財産だけで稼ぐ、というのは理想ではあるが幻想に
近い。撤退済みの過去の事業の遺産として残された知的財産を活
用する場合はあるが、それができるのも、過去の事業があったか
らこそである。
　知的財産の種類や対象は多様である。そして、何か 1つの知的
財産またはそれに係る権利のみに頼って事業の競争力を高め、維
持するのは困難である。事業の競争力を高め、維持しようとする
のであれば、多様な視点から複数の知的財産を取得し、それらの
ポートフォリオにより他社を牽制しなければならないし、いざと
いう場合には、それらの知的財産に係る権利を行使するための投
資と覚悟が必須である。

第1章　 知的財産の全体像と特許法の�
概要
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2．発明

　本書が対象とする特許法は、物や方法に関する新しい技術的な
アイディアについて特許登録を認め、特許権という独占権を与え
るものである。機械、電子機器、コンピュータ・プログラム、電
気通信、金属、化学、医薬、バイオテクノロジなどが、特許権の
対象となる発明の典型的な技術分野だが、ほとんどの製品・サー
ビスがコンピュータにより実現されるようになった最近では、発
明の範囲は非常に広がっている。
　新しい技術的なアイディアは、頭脳の中で着想され物や方法に
具体化されたものであるが、完成した時点で必ずしも言語化され
ているとは限らない。しかし、特許を取得するためには、それを
言語化して表現しなければならない。そして、特許に係る独占権
の範囲も、言語化された記述によってその境界が定まる。そうす
ると、そこには解釈の余地が生まれる。頭脳の中のアイディアと
言語化された記述との間に、多かれ少なかれギャップが生じるこ
とは避けられない。そこで必要となり、重要な役割を果たすのが、
言語で表現された記述を解釈し、社会に存在する物や方法へのあ
てはめを行う法律実務家のスキルである。その解釈にあたっては、
言語の文理的な意味のみならず、その記述に係る出願書類におけ
る詳細な説明、その記述が採用された時点の技術常識や従来技術、
さらにはその記述が採用されるに至った手続の経緯などが参酌さ
れる。

3．その他の知的財産

　実用新案法は、物品の形状や構造に関する新しい技術的なアイ
ディア（考案）について実用新案登録を認め、実用新案権という
独占権を与える。実用新案権の取得の手続は特許の取得よりも簡
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易であり、考案が新しいものであるか否かなどの実体要件につい
ての特許庁審査官による審査を経ずして、実用新案登録を受け、
実用新案権を取得することができる。他方で、実用新案権の他社
に対する行使にあたっては事前に特許庁から技術評価書を取得し
なければならず、権利侵害に関する過失推定が認められないなど、
実用新案権の行使は特許権の行使よりも困難である。
　意匠法は、物品の新しい創作的なデザイン（意匠）について意
匠登録を認め、意匠権という独占権を与える。製品分野によって
は、機能よりもデザインが重要であって、売れ行きの良し悪しを
決するのはデザインだということもある。また、本来の制度趣旨
からは逸れるが、実質的には発明に該当する技術的なアイディア
について、それが物品の形状にも関わる場合には、デザインにお
ける特徴として位置づけて意匠登録を試みることもある。なお、
最近になり、一定の画像デザインも意匠登録の対象とされるよう
になった。
　商標法は、商品・サービスに関する名称、ロゴや図形等（商標）
について商標登録を認め、商標権という独占権を与える。商標権
は、ブランド保護の要である。商標権の対象となる名称、ロゴや
図形は、識別力、すなわちその商品・サービスの出所（提供者）
を表示する機能（出所表示機能）を備えるものでなければならない。
商品・サービスの普通名称や、その性質・機能などを記述的に表
示しただけのものや、ありふれたものについては、商標登録を受
けることはできない。
　前記の特許権、実用新案権、意匠権および商標権は、まとめて
産業財産権または工業所有権と呼ばれることがある。特許権、実
用新案権、意匠権および商標権は、いずれも、権利を取得しよう
とする者が特許庁への出願を行い、特許庁審査官による審査を受
け（ただし、実用新案権については上述のとおり実体審査は行われず、形
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式審査のみが行われる）、審査を通過して登録料が支払われれば特許
原簿への登録がなされ、それにより権利として効力を生じる。す
なわち、いずれも登録が効力発生要件である。そして、登録によ
り権利が発生すれば、その権利の存在を知って模倣する他社のみ
ならず、その権利の存在を知らずに独自に同一の発明・考案・デ
ザインを実施したり商標を使用したりするに至った他社をも排除
することができる。
　他方、著作権法は、著作物が創作されると同時に、何らの手続
や登録を要さずに著作権という権利を与える。著作権の対象であ
る著作物は、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する思想または
感情の創作的な表現であり、小説、美術、音楽、映画、図面、建
築などが対象となる。コンピュータ・プログラムも著作物とされ
るが、著作物としての保護を受けるのは表現にとどまり、アイデ
ィアではない。コンピュータ・プログラムにより実現される機能
が同一であるからといって、表現としてのプログラムが同一また
は類似しているとは限らない。また、著作権侵害となるのは、オ
リジナルの著作物を知って模倣する場合に限られる。すなわち、
オリジナルの著作物への依拠が著作権侵害の要件であり、表現が
偶然に一致したにとどまる場合には著作権侵害とはならない。そ
のため、コンピュータ・プログラムに関して著作権による保護が
実効性を発揮するのは、コードのデッド・コピーや市販プログラ
ムの違法インストールの場合などに限られがちである。それもあ
って、コンピュータ・プログラムの機能や解法などに関するアイ
ディアを保護するために、コンピュータ・プログラムについても
発明として特許出願を行い、特許登録を目指すことが多い。
　また、不正競争防止法も、独占状態の確保に寄与する。不正競
争防止法の守備範囲は幅広い。商品・サービスに関する他人の周
知・著名な名称、ロゴおよび図形ならびに特別顕著性を有する形
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態の使用等は不正競争行為とされ（不正競争 2条 1項 1号・2号）、
商標法と異なり未登録の名称、ロゴおよび図形等も保護の対象と
なるため、商標権の補完的な役割を果たしている。発売後 3年以
内の商品形態の模倣も不正競争行為とされ（同項 3号）、意匠法と
異なり未登録の商品形態が保護の対象となるため、意匠権の補完
的な役割を果たしている。商品形態の保護は、発売後 3年間に限
られているため（不正競争 19 条 1 項 6 号イ）、商品寿命が短いファ
ッション分野などにおいて特に高い実効性を発揮する。それから、
図利加害目的でのドメイン名の取得・保有（不正競争 2条 1項 19
号）、営業秘密（営業秘密には、技術情報だけではなく、顧客名簿や会計
情報などの営業情報も含まれる）の不正取得・開示・使用（同項 4号～
10 号）および一定のビッグデータ（限定提供データ）の不正取得・
開示・使用（同項 11 号～16 号）なども不正競争行為とされる。営
業秘密に関しては、刑事罰の定めが充実しており（不正競争 21 条
1 項）、実際に強制捜査や刑事訴追がなされて報道されることも多
い。

4．特許と営業秘密の関係

　特許との関係が重要となるのは、技術情報に関する営業秘密で
ある。特許出願をすると、一定期間後に出願書類はすべて公開さ
れる。技術情報を公開することにより公知の技術情報を豊富化し、
産業の発達を図るのが特許法の目的の 1つだからである。そのた
め、特許出願をすると、他社による模倣も容易となってしまう。
もちろん、首尾よく特許を取得できれば、その後は特許権の行使
が可能である。しかし、特許出願をしたからといって特許を取得
できるとは限らないし、取得できる場合でも審査には時間を要す
る。また、特許を取得できたところで、他社による模倣を覚知し
たり立証したりすることが不可能または困難である場合には、特
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許権を行使することができず、特許は勲章としての意味しか持た
ない。事業者でなければ入手できない製品に関する発明や、工場
内で行われる製造方法に関する発明などは、他社による実施を覚
知しその立証をすることが非常に困難である。
　そのような場合には、新たな発明が生まれたとしても、敢えて
特許出願はせずに、自社内限りの重要な技術情報として秘匿する
ことが有力な選択肢となる。製品・サービスを発売すれば利用者
に明らかになる技術的アイディアは秘匿できないので、特許出願
をすべきである。他方、製品・サービスを発売しても利用者に明
らかになってしまうわけではなく、解析（リバース・エンジニアリ
ング）が困難な技術的なアイディアであれば、特許出願を見送り
営業秘密として秘匿すべき場合が多い。
　営業秘密としての保護を受けるためには、技術情報または営業
情報を秘密として管理することが必須となる。不正競争防止法は、
営業秘密としての保護を受けるための要件として、有用性、非公
知性および秘密管理性の 3要件を課している（不正競争 2条 6項）。
過去には、営業秘密として主張された情報について秘密管理性が
否定され、営業秘密としての保護が否定された裁判例が非常に多
い。情報の秘密管理性が認められるためには、まず、当該情報に
接した者が秘密である旨を認識できることが必要であるから、
「Confidential」や「㊙」の表示が意味を持つ。また、情報の秘密
管理性が認められるためには、それに加えて、当該情報へのアク
セスを制限する手段が講じられていることも重要であるから、紙
ファイルを保管するキャビネットの施錠や、電子データやデータ
ベースへのアクセス権の制限やパスワード設定などが必要である。
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Ⅱ．特許法の概要
1．特許法の目的

　特許法の目的は産業の発達にある（1条）。特許法は、国の産業
政策を実行するための道具として立法され、時代の変化に合わせ
て改正が繰り返されてきた。たとえば、日本が欧米から技術導入
をするのが通常だった時代には、化学物質についての特許を取得
することはできず、その製法について特許を取得しなければなら
なかったが、現在ではそのような制限はない。コンピュータ・プ
ログラムに関する発明については、当該コンピュータ・プログラ
ムが記憶された「媒体」としなければ物の発明とすることができ
なかった時代（主な媒体がフロッピー・ディスクであった時代である）
があったが、現在では、コンピュータ・プログラムもそれ自体で
物として扱われている。発明を実施した製品が出願前に外国で販
売されたとしても日本では当該発明の新規性は失われず特許を取
得できた時代もあったが、現在では、そのような製品の分析によ
り明らかになる発明は新規性を失ったものとされ、その例外適用
を受ける条件を満たしていない限り、特許を取得することはでき
ない。また、行政処分により効力を生じた特許を裁判所が侵害訴
訟において無効と判断することはできないと当然のように考えら
れていた時代が長かったが、現在では侵害訴訟を審理する裁判所
も特許の有効・無効を判断し、無効理由を有する特許権の行使を
許さない。時代に合わせた特許法の改正は、国際条約の枠内で、
今後も繰り返されていくであろう。
　そして、特許法は、産業の発達を、発明することへのインセン
ティブの付与と、社会における公知技術情報の豊富化との 2面か
ら達成しようとする。
　発明をして特許を取得すればその発明の実施について独占権が
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得られることは（68 条）、発明することへのインセンティブとな
るだろう。独占権がなければ、有力な発明をしたとしても、それ
を実施した製品・サービスを市場に出せばたちどころに他社に模
倣され、熾烈な価格競争が始まる。そのような事態が目に見えて
予想されるのでは、研究開発に時間・資金・人員を投資する気も
起きないだろう。研究開発への投資を促進するためには、その成
果が上がれば投資を回収することができ、あわよくば巨額の利益
が得られるとの期待を抱かせることが必要である。また、会社の
従業者として研究開発に従事する個人に対しても、相当の利益を
個人として会社から享受できるようにすることで、発明すること
へのインセンティブを与えている（35 条）。
　他方、特許を取得するためには、特許出願をしなければならな
い。そして、出願書類（特許請求の範囲、明細書および図面）には、
発明の実施を可能とし、発明の課題が解決できると理解される程
度の記載をしなければならない（36 条）。また、それぞれ別に同
じ発明をした者が複数いた場合には、最先の出願人のみが特許を
得られることになるから（いわゆる先願主義。29 条・29 条の 2）、発
明が完成したらいち早く特許出願をすることにメリットがある。
そして、出願書類は、遅くとも出願の 18 か月後には原則として
すべて公開され（64 条）、誰でもそれに依拠して、その発明の改
良や応用を試みることができるようになる。そうやって、社会に
おける公知技術情報が蓄積していくことが期待されるのである。
　もちろん、誰でも出願書類を見ることができるとしても、特許
登録されていれば、特許権者の許諾なくしてその発明を事業とし
て実施することはできない。しかし、その存続期間は、特許出願
の日から 20年間に限定されており（67条 1項）、その期間が経過す
れば誰でも自由に発明を実施することができる。医薬品・農薬に
係る発明に関しては存続期間が延長される場合があるが、延長期
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Ⅰ．総説

　特許は、自社の製品・サービスに係る事業の他社に対する優位
性を高めるための道具である。
　そして、事業における優位性を高めるためには、1件または少
数の特許のみに頼るのは心許ない。1件または少数の特許であれ
ば、他社はそれを詳細に分析研究し、基本的なアイディアを模倣
しつつも権利侵害を回避できてしまうことが多いからである。他
社による後追いの製品・サービスが機能や効果において劣るので
あれば自社の競争力を維持できるが、必ずしもそうとは限らない。
後追いの他社は、公知となった基本的なアイディアをベースにそ
の応用や改良に資本を重点的に投入できるため、他社の製品・サ
ービスのほうがむしろ機能や効果において改善する場合も珍しく
ない。もちろん、特許の中には、権利侵害を回避することが困難
なもの、すなわち「強い特許」もあるが、強さの評価は結果論で
あり、強い特許を作ろうと思って作れるとは限らない。
　これに対し、多数の特許および特許出願からなるポートフォリ
オが構築されていると、他社がそのすべてを詳細に分析して権利
侵害を回避することは不可能または非常に困難である。権利侵害
の回避ができるかどうかが不透明な状況にあれば、後追いのため
の多大な投資を検討する他社に対する大きな牽制となる。
　なお、既に設定登録がなされて効力が生じた特許だけではなく、
特許庁に係属中の特許出願も牽制効果を発揮する。むしろ、係属
中の特許出願に基づき将来いかなる権利範囲の特許が成立するの
か見通しが立たないという状況は、既に権利範囲が確定した特許

第2章　 特許ポートフォリオの構築
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よりも他社を不安にさせるという面もある。
　したがって、研究開発の成果について特許出願をするに際して
は、その成果の中に含まれている複数の発明を多様な観点から見
出していくことが重要である。知的財産部員や弁理士のみならず、
経営陣その他の事業関係者または法務部員若しくは外部弁護士と
して企業の知財活動に関与する場合でも、この視点が重要である。
研究者や開発者は、背景技術や成果についての深い知見を有して
いるだけに、多くの場合、技術的に本当に優れていると考えるも
のだけを発明として認識し、会社に届け出る。しかし、熟練の研究
者や開発者から見ればパッとしない技術や当たり前の工夫こそが
製品・サービスの顧客訴求力や競争力強化には大いに役立つ、と
いった場合も珍しくない。自分は素人だと開き直って、でも興味
と熱意を持って研究者や開発者が当たり前だと思っていることの
説明を一から求めていくと、どこかに従来技術からの飛躍があり、
そこに発明のヒントが隠れていたりすることもある。そのため、
知的財産部員や弁理士はもちろんのこと、経営陣その他の事業関
係者または法務部員若しくは外部弁護士が企業の知財活動に関与
し、研究者や開発者と議論を戦わせることには大きな意義がある。

Ⅱ．どのような発明があるのか
1．発明のカテゴリー

（1）区分の意義
　特許の対象となるのは、物の発明と方法の発明である。方法の
発明には、物を生産する方法（すなわち製法）についての発明とそ
れ以外の方法（生産方法との対比において単純方法と呼ばれることがあ
る）についての発明がある。
　物か方法か、方法なら単純方法か物の生産方法か、という発明
のカテゴリーの区分が重要なのは、特許権の効力、すなわち特許
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権に基づく独占権が及ぶ発明の「実施」の範囲がそれぞれ異なる
からである。
　物の発明についての特許であれば、物の生産、使用、譲渡およ
び貸渡し（プログラムである場合には配信を含む。以下、「譲渡等」とい
う）、譲渡等の申出、譲渡等のための展示、輸出ならびに輸入に
ついて、特許権者による独占が認められ、特許権者の許諾なく他
社がそれらの行為を行えば、特許権侵害となる（2条 3項 1号）。
　物の生産方法の発明についての特許であれば、その方法の使用
（物の生産）のほか、その方法を使用して生産された物（生産物）の
使用、譲渡等、譲渡等の申出、譲渡等のための展示、輸出ならびに
輸入について、特許権者による独占が認められ、特許権者の許諾
なく他社がそれらの行為を行えば、特許権侵害となる（同項 3号）。
生産物の輸入についても独占権を認めているということは、物の
生産方法が外国で使用される場合にも、その方法を使用した生産
物を日本に輸入すると日本の特許権の侵害とされることを意味す
る。なお、生産物が特許出願時において新規な物である場合には、
特許に係る生産方法で生産されたものとの推定を受ける（104 条）。
　これに対して、単純方法の発明についての特許は、方法の使用
にしか独占が及ばない（2条 3項 2号）。
　一般的には、物の発明のほうが方法の発明よりも侵害者に対す
る権利行使が容易である場合が多い。物を入手できれば、それを
分析することで侵害立証をすることができるからである。方法の
場合は、侵害者の施設の内部で使用されているために、特許権者
がそれにアクセスをすることができず立証が不可能または困難で
あることが多い。もっとも、物であっても、工作機械や工業原料
など、事業者間取引の対象にしかならない製品の場合には、特許
権者による製品の入手や製品へのアクセスが困難であり、侵害立
証は困難である。
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（2）物の発明
　「物」はその構成によって特定され、「方法」はその手順によっ
て特定されるのが通常であるが、実際には、その中間的なものが
存在する。
　コンピュータ・システムは演算処理装置、入出力装置や記憶装
置などからなる「物」であり、それを動かすコンピュータ・プロ
グラムも特許法においては「物」として扱われる（2条 3項 1号）。
コンピュータ・システムやコンピュータ・プログラムは、コンピ
ュータ・システムの構成要素（演算処理装置、入出力装置や記憶装置な
ど）とそれらを用いた処理手順とによってなる。また、コンピュー
タ・システムやコンピュータ・プログラムだけではなく、その動
作手順や処理手順を「方法」の発明として特許の対象とすること
も可能である。実際、コンピュータ・システムやコンピュータ・プ
ログラムに関する多くの特許は、物（システムおよび／またはプログラ
ム）の発明と方法の発明の双方を特許請求の範囲に記載している。
　さらに、「物」をその用途や用法によって特定することも可能
である。用途や用法によって特定された「物」は、他の用途や用
法の「物」と物理的な構成は同じかもしれないが、社会的には異
なる「物」として扱われる。用途Aに用いられるものとして既
に広く知られた物質 Xを用途Bに用いることを新たに見出した
場合、「用途Bに用いられる物質 X」は、新しい「物」というこ
とになる。そのため、素材メーカーとその顧客である最終製品メ
ーカーとの間において、用途発明を巡って厳しい交渉や紛争が生
じることがある。たとえば、ある顧客が従前から売られていた素
材の新規な用途について用途発明として特許を取得してしまうと、
素材メーカーは当該素材を当該用途に用いる他の顧客に販売する
ことができなくなるからである。なお、用途発明の「実施」に関
し、「用途発明とは、既知の物質について未知の性質を発見し、
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当該性質に基づき顕著な効果を有する新規な用途を創作したこと
を特徴とするものであるから、用途発明における特許法 2条 3項
にいう『実施』とは、新規な用途に使用するために既知の物質を
生産、使用、譲渡等をする行為に限られると解するのが相当であ
る」とする裁判例がある（知財高判平成 28・7・28（平 28（ネ）10023）
［メニエール病治療薬］）。
　下記の 2つの発明は、ノーベル賞を受賞したがん免疫療法に係
る医薬品に関する発明である（いずれも、出願人：小野薬品工業株式
会社・本庶佑、発明者：本庶佑ほか）。特許 4409430 号はメラノーマ治
療剤に係る物の発明であり、特許 5159730 号はメラノーマ以外の
癌の治療剤に係る物の発明である。両者の有効成分は同じPD―1
抗体であるが、用途が異なるため、異なる物の発明である。

［特許 4409430 号］
PD―1抗体を有効成分として含み、インビボにおいてメラ
ノーマの増殖または転移を抑制する作用を有するメラノーマ
治療剤。

［特許 5159730 号］
PD―1抗体を有効成分として含み、インビボにおいて癌細
胞の増殖を抑制する作用を有する癌治療剤（但し、メラノー
マ治療剤を除く。）。

　なお、用途や用法は、物の物理的な構成ではないから、その仕
様書、添付文書や使用説明書などの取引関係文書によって認定さ
れることになる。
　また、物を製法によって特定することもある。たとえば、「工
程A及び工程Bにより生産される物質 X」といった発明である。
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物の発明ではあるが、その特徴が製法により表現されている。こ
のようにして発明を特定する特許請求の範囲は、プロダクト・バ
イ・プロセス・クレームや PBPクレームと呼ばれ、従来は広く
用いられていた。しかし、最判平成27年 6月 5日（平24（受）1204、同
2658）［プラバスタチンナトリウム］により、物の構造や特性により
特定することが「不可能であるか、又はおよそ実際的でないとい
う事情が存在するとき」を除き、特許請求の範囲の記載として明
確性要件（36 条 6 項 2 号）に違反し、許されないものとされた。な
お、前記最判［プラバスタチンナトリウム］は、プロダクト・バイ・
プロセス・クレームに係る特許の権利範囲については、特許請求
の範囲に記載された製法により製造された物だけでなく、それと
「構造、特性等が同一である物」を含むものとした（第 9章Ⅳ 5）。

（3）方法の発明
　方法は、物の生産方法とその他の方法（単純方法）に分類する
ことができる。生産方法の発明であれば、特許権者の許諾なくし
て生産行為を行うメーカーのみならず、生産物の流通や使用に携
わる下流の事業者に対しても特許権の権利行使をすることが可能
となる（2条 3項 3号）。また、生産物が出願日において新規な物
である場合、被疑侵害製品と特許に係る生産物とが同一であるこ
とさえ立証されれば、当該生産方法を使用して生産されたことに
ついて生産方法の推定がなされるので（104 条）、一般的には単純
方法よりも権利行使が容易である。
　物の生産方法であるのか単純方法であるのかは、特許請求の範
囲の記載の解釈による（最判平成 11・7・16（平 10（オ）604）［生理活性
物質測定法］）。たとえば、下記は青色発光ダイオードに関する職
務発明訴訟で有名になった特許 2628404 号（出願人：日亜化学工業
株式会社、発明者：中村修二）に係る発明（訂正後）であるが、これ
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はおそらく物の生産方法に該当するものと解されるだろう。

加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する
方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給し
て、加熱された基板の表面に窒素化合物半導体結晶膜を
MOCVD法でもって常圧で成長させる方法において、基板
の表面に平行ないし傾斜する方向には、窒素化合物半導体の
原料となる反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に
垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガス
を供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行
ないし傾斜する方向に供給される、窒素化合物半導体の原料
となる反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更さ
せて、窒素化合物の半導体結晶膜を成長させることを特徴と
する窒素化合物半導体結晶膜の成長方法。

　また、ノーベル賞を受賞した iPS 細胞に関する下記の特許
4183742 号（出願人：国立大学法人京都大学、発明者：山中伸弥）に係る
発明も、物の生産方法であろう。

体細胞から誘導多能性幹細胞を製造する方法であって、
下記の 4種の遺伝子：
　Oct3/4、Klf4、c-Myc、及び Sox2
を体細胞に導入する工程を含む方法。

　他方、前記最判［生理活性物質測定法］の事例では、医薬品の製
造工程における品質規格検定のための確認試験に係る方法は単純
方法であるとされた。
　なお、実用新案権の対象は、物（物品の形状、構造または組合せ）に



024 ┃　Chapter�2

係る考案のみに限られており、方法は実用新案権の対象ではない。

2．発明該当性

（1）法文上の要件
　特許の対象がそもそも「発明」であるか否かが争点となること
がある。生物関連発明でも問題となることがあるが、発明該当性
が問題とされる場合の多くは、ソフトウエアやビジネスモデルに
関する。特許法は、特許の対象である発明について、「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」と定義している
（2条 1項）。そのため、発明該当性は、具体的には、「自然法則」の
「利用」や「技術的」「創作」といった要件との関係で問題となる。

（2）生物関連発明
　生物関連発明に関しては、天然にある微生物を単に発見したも
のは発明ではないが、天然物から人為的に単離した微生物に係る
ものは発明であると解されている。

（3）ソフトウエア関連発明
　ソフトウエア関連発明が特許の対象である「自然法則を利用し
た技術的思想の創作」に該当するか否かについて、特許庁の審査
基準（特許・実用新案審査ハンドブック附属書B）は、「ソフトウエア
による情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実現され
ている」場合は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当
するものとし、ソフトウエアについては、「ソフトウエアとハー
ドウエア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有
の情報処理装置又はその動作方法が構築され」ていれば「ソフト
ウエアによる情報処理が、ハードウエア資源を用いて具体的に実
現されている」場合に該当し、「自然法則を利用した技術的思想
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の創作」に該当するという基準を記載する。ソフトウエアと協働
して動作する情報処理装置およびその動作方法ならびにソフトウ
エアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、
当該ソフトウエアが前記基準を満たす場合、「自然法則を利用し
た技術的思想の創作」である。

▶下記は、株式会社住友銀行（当時）が、「パーフェクト」と称するサ
ービスに関し、1998 年に出願して 2000 年に特許登録を受けた「振込
処理システム」に関する特許 3029421 号に係る発明（訂正後）である
（なお、この特許に対しては複数の銀行から特許異議の申立てがなさ
れたが、特許は維持された）。

選定された複数の関連口座を支払人ごとに関連付けることにより該
支払人が前記複数の関連口座を用いて振込を行う振込処理システム
であって、
前記振込処理システムを介して前記複数の関連口座に振り込まれた
資金を取りまとめるための特定口座に入金処理を行うために、支払
人が資金を振り込んだ口座が前記関連口座であることを検出し、前
記関連口座を前記特定口座に対応付けることにより、前記特定口座
に入金処理を行う入金処理手段と、
前記関連口座への振込情報に対して、前記関連口座の口座関連情報
および／または前記関連口座を特定する番号を付加して、前記振込
情報を出力する出力手段と、
出力された前記振込情報を前記特定口座の振込情報として格納する
格納手段と
を備えることを特徴とする振込処理システム。

　この発明の課題は、「振込による支払人の特定を確実に、しかも振
込人の過度の負担なく行うためのシステムを提供すること」であり、
下図のように、本来の銀行口座に紐付けた振込人毎の振込口座番号を
発行し、振込人に当該振込口座に振り込ませることとしたものであっ
た。振込人毎に振込口座番号を発行するというのは、膨大な時間と人
員を費やせばコンピュータを利用しなくても可能だったかもしれない
が、コンピュータを利用するからこそ、実用的な時間内での処理が可
能になったのである。そのため、審査においても異議においても発明

裁判例
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