
知的財産権制度を活用するために

平成３０年２月１４日

特許法律事務所 樹樹

弁理士・弁護士 加藤 光宏



⾃⼰紹介

略歴
昭和63年 3⽉ 京都⼤学⼯学部航空⼯学科卒業
昭和63年 4⽉ 川崎重⼯業株式会社航空宇宙事業本部
平成 9年 1⽉ 弁理⼠登録
平成16年 4⽉ 名古屋⼤学法科⼤学院⼊学
平成21年12⽉ 弁護⼠登録、弁理⼠再登録、特許法律事務所 源 開設
平成23年12⽉ 特許法律事務所 樹樹 開設

役職等
⽇本弁理⼠会東海⽀部 副⽀部⻑（2016年）

知的財産⽀援委員会委員⻑（2017年）
愛知県弁護⼠会 情報問題対策委員会副委員⻑



特許権の効⼒
特許権＝独占排他権

差⽌請求権＝侵害の停⽌⼜は予防を請求（特100条）
近年、議論あり

損害賠償請求権＝侵害による損害の⾦銭賠償を請求（⺠709条）
実施
実施許諾（ライセンス）＝専⽤実施権（特77条），通常実施権（特78条等）

特許権発⽣ 現在

損害賠償請求 差⽌請求

既に起きてしまったことの清算 相⼿に事業をさせない

ライセンス
ライセンシーにとっては

• 侵害回避のためのライセンス（消極的）
• 事業拡張のためのライセンス（積極的）



特許の利益はどこからくる︖

特許権者への利益の源は事業収益
収益

侵 害 者

特許権者

企 業

収益

収益

収益

収益

収益

収益

収益

損害賠償

権利⾏使

ライセンス契約

ライセンス料



知的財産は何を保護するのか︖

http://www.jpo.go.jp/beginner/
beginner_02.html より

著作権 地理的表⽰
⻄尾の
抹茶

⼩説、⾳楽
絵画、映画
写真、プログラム

創作

信⽤



商標とは︖
商標＝事業者が、⾃⼰の商品・サービスに使⽤するマーク等

（他⼈の商品・サービスと区別するためのもの）

えびせんべいの⾥
登録4944646号他

標準⽂字

ロゴ等

⽴体商標

登録4157614号

善光寺
登録1413859号他

地域団体商標

⼀⾊産うなぎ
登録5093218号

常滑焼
登録5018657号

⾳の商標

⾊彩の商標

登録5493891号

位置の商標

登録567466号

登録5930334号

国際登録第652943号



地理的表⽰保護制度について

農林⽔産省http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/より

特産松阪⽜ ⼋丁味噌 ⼣張メロン 神⼾ビーフ



研究者の役割等

知的財産権を取得する意義〜官⺠の協⼒

科学技術・学術政策研究所「⼤学などからの技術移転成功事例におけるアクター分析」より

H7〜H9における⼤学・国⽴研究所・特殊法⼈から企業への技術移転１４件を分析

•技術シーズは開発された商品の核⼼的部分
•商品コンセプトの創造、問題解決・メカニズム
解明・評価技術の提供などの⽀援

•⾃社商品の⽤途拡⼤、⾼度化等
•従来にないアイディア、優れた性能、理論的裏付け
•最先端すぎる技術シーズは導⼊が⾒送られがち
•商品コンセプトの創造が実⽤化の鍵

技術の評価基準等



• 事業には多くの技術が必要
• １つの技術にライセンスを受けても、

他の技術が特許権侵害になっては、
事業の実施はできない

• 単体の特許では商品価値低い
• 周辺技術も重要

特許戦略の重要性

技術

技術

技術

技術

技術特許 特許

事業

特許

ライセンス

侵害

侵害

企業が求める事業を⾒据えた
特許ポートフォリオが必要

• 企業のニーズの把握
• 企業のキーパーソンとのネットワーク構築
• 知財仲介者の活⽤

（例）Japan Technology Group, Inc.
承認・認定TLO など

知財仲介者

企業 企業 企業

企業 ⼤学 研究機関

技術

ニーズ

ニーズ

技術

技術

技術

技術

技術

ニーズ

ニーズ

ニーズ

ニーズ

弁理⼠・弁護⼠
によるサポート



特許権取得の⼿続き
出願⼈が⾏う⼿続きは４つ

■特許出願
願書、明細書、請求の範囲、

図⾯、要約書をオンラインで
提出
■審査請求
出願と同時でも可能

■拒絶理由通知への応答
意⾒書・補正書の提出

■特許料の納付
３年分をまとめて納付
査定から３０⽇以内

３つの番号

未請求は
取下扱い

拒絶査定

各種応答

３年

１年６⽉

出願

⽅式審査

出願公開

審査請求

実体審査

特許査定

特許料納付
（設定登録）

出願番号
特願201８-******

公開番号
特開201８-******

特許番号
特許第*******号



■ 発明であること（特２９条１項柱書）

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（特２条１項） 。
物の発明、⽅法の発明、製造⽅法の発明がある（特２条３項） 。

■ 産業上利⽤可能性があること（特２９条１項柱書）
利⽤できない例︓医療⾏為（⼿術⽅法、治療⽅法など）に関する発明

■ 新規性があること（特２９条１項各号）
世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない。

例︓テレビ、書籍、インターネットでの発表および製品の販売

■ 進歩性があること（特２９条２項）
当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない。

例︓従来製品の⼀部の単純な置き換え・・・キャスター付机
従来作業のコンピュータ化・・・伝票集計システム

特許の主要な要件











1. 請求項ごとに判断
2. 請求項と引⽤発明の発明特定事項に相違点があ

れば新規性あり

(例）
【請求項１】 バラの葉をアルコールで抽出するバラの葉抽
出物の製造⽅法。

ｖｓ
【先⾏技術】 バラの花びらをアルコールで抽出
→ 葉と花びらが相違するため新規性あり

【請求項２】 バラの葉をエタノールで抽出するバラの葉抽
出物の製造⽅法。

ｖｓ
【先⾏技術】 バラの葉をアルコールで抽出
→ エタノールはアルコールに含まれるため請求項の⼀部
が公知と⾔え（右下図）、新規性なし

新規性の判断⼿法

請求項公知技術

請求項に記載された発明の⼀部でも
知られていれば新規性なし



1. 請求項に⼀番近い引⽤発明を１
つ選ぶ

2. 請求項と引⽤発明の相違点を認
定する

3. 相違点が当業者にとって容易なら
進歩性なし

進歩性の判断⼿法

【考慮される要素】
進歩性が否定される⽅向

技術分野の関連性
課題、作⽤、機能の共通性
引⽤発明の内容中の⽰唆
設計変更等か︖
先⾏技術の単なる寄せ集めか︖

進歩性が肯定される⽅向
有利な効果
阻害要因

進歩性の判断例（審査基準より）

[請求項] 表⾯に硬質炭素膜が形成された
ペットボトル。

[主引⽤発明] 表⾯に酸化ケイ素膜が形成さ
れたペットボトル。
(刊⾏物には、酸化ケイ素膜のコーティングがガスバリア
性を⾼めるためのものであることについて記載されてい
る。)

[副引⽤発明] 表⾯に硬質炭素膜が形成され
た密封容器。
(刊⾏物には、硬質炭素膜のコーティングがガスバリア
性を⾼めるためのものであることについて記載されてい
る。)



先⾏技術（公知技術）に含まれる発明でも、
条件を変えてみたら、先⾏技術とは異なる効果
が得られることもある
• アルコール（先⾏技術）に対して、エタノール

（発明）を使⽤したら劇的に効果があがっ
た︕

• 100℃〜200℃（先⾏技術）の加熱条件
に対して、130℃（発明）で加熱したら予想
外の効果が得られた︕

公知の⼟俵に⽳がある︖

｢先⾏技術｣の概念的範囲
（この中は、新規性・進歩性なしのはず）

少し条件を変えてみたら、
劇的に効果があがった︕、
思いがけない効果があっ
た︕

特許にならない︖
特許制度の⽬的から考えると、保護すべき

特許は、構成を保護するものなので、
効果を保護すべきではない

予測を超える効果が得られるのであれば保護すべき︕
→ 選択発明、数値限定発明



選択発明の特許性

1. 物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であること
→ 化学分野は⼀般的にＯＫな場合が多い

2. 本 発 明 が 、 具 体 的 に 先 ⾏ 技 術 に 記 載 さ れ て い な い こ と
→ 概念的に含まれるのは構わない

3. 本発明が、先⾏技術から予測できなかった特段の効果を奏すること

 公知でない有利な効果
 先⾏技術とは異質な効果
⼜は
同質であるが際⽴って優れた効果
 当業者が予測できない効果先⾏技術

選択発明



数値限定発明の特許性
1. 数値範囲により数量的に表現した要件を含む発明

成分Aを5〜10重量%、成分Ｂを５〜１５重量％、及び成分Ｃを２５〜５０重量％
含む医薬組成物。
↓
①単に好ましい範囲を数値で表したもの（あまり問題とならない）
②数値⾃体に技術的な特徴を有するもの

2. 数 値 範 囲 が 具 体 的 に 先 ⾏ 技 術 に 記 載 さ れ て い な い こ と
→ 数値範囲が概念的に含まれるのは構わない

3. 先⾏技術から予測できなかった特別顕著な効果を奏すること

 公知でない有利な効果
 先⾏技術とは異質な効果
⼜は
同質であるが際⽴って優れた効果
（臨界的意義）
 当業者が予測できない効果

効
果

成分α ９０ ８０ ７０ ６０ （％）

公知技術

予測される効果







出願出願

権利解釈の考え⽅

補正
意⾒書
補正

意⾒書

拒絶理由
通知

特許査定
↓

設定登録訂正
無効審判
の答弁書

など

訂正
無効審判
の答弁書

など

技術⽔準

＜最新版＞
特許請求の範囲

明細書

＜最新版＞
特許請求の範囲

明細書

⽂⾔侵害
請求項の発明特定事項

を全て満たすもの
（明細書の記載、
作⽤効果も参酌）

均等侵害

出願経過

出願当時の技術⽔準を考慮

出願経過を考慮
（包袋禁反⾔Estoppel）

過去の主張と⽭盾する権利主張
は認められない

【請求項】密な結晶構造

「密な」が不明瞭
孔がないことです

孔が「少ない」結晶構造は⾮侵害



アイスクリーム充填苺事件（東京地裁H１５（ワ）１９７３３）
【概要】
原告︓⽇宏貿易(株)、(株)レマン 特許3359624「アイスクリーム充填苺 」

特許権侵害を理由に差し⽌め、廃棄、損害賠償を請求

被告︓ヒカリ乳業(株)、(株)メイショク、(株)ヤバケイ
苺アイス（右図参照）を製造販売

【請求項】
A）芯のくりぬかれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され、全体が冷凍されている

アイスクリーム充填苺であって、
Ｂ）該アイスクリームは、外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し、且つクリー

ムが流れ出ない程度の形態保持性を有していること
Ｃ）を特徴とするアイスクリーム充填苺

【争点】
 構成要件B）を満たすか︖
 本件特許は無効理由を有するか︖（省略）

画像はヒカリ乳業(株)HPより引⽤



アイスクリーム充填苺事件（東京地裁H１５（ワ）１９７３３）
【判決概要】
 「外側の苺が解凍された時点で、柔軟性を有し、且つクリームが流れ出ない程度の

形態保持性」という⽂⾔は、・・・機能ないし作⽤効果を表現しているだけであって、
本件特許発明の⽬的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らか
にするものではない

（補⾜）いわゆる「課題の裏返し」ということ
（例） （課題）丸い鉛筆を転がらないようにしたい

→ ×（請求項）転がらない形状の鉛筆
〇（請求項）転がる際に重⼼の上下移動を伴う断⾯形状の鉛筆

 作⽤的、機能的な表現で記載されている場合には、・・・当該記載に加えて明細書
の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開⽰された具体的な構成に⽰され
ている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべき

 本件明細書には、通常のアイスクリーム成分以外に「寒天及びムース⽤安定剤」
を添加することを明⽰し、それ以外の成分について何ら⾔及していない。さらに、寒
天をアイスクリームに添加する点について、重量％に応じた⾷感を⽰し、その⽤法に
ついて詳細な説明を施している。

 よって、少なくとも「寒天及びムース⽤安定剤」を含有することが必要である。
→ 被告製品はこれらを含有しないから⾮侵害



iPODクリックホイール訴訟

1998.1.6
原出願

Apple Japan 「iPod のモデルを調べる⽅法」（http://support.apple.com/ja-jp/HT1353）より画像引⽤

タッチ
ホイール クリック

ホイール

スクロール
ホイール

2001.10 2003.4
2004.1

2005.5.2
分割出願

2006.9.15登録
2007 税関差⽌申⽴

2007.2 Apple 侵害不存在確認の訴
Vs 反訴︓損害賠償請求訂正審判請求 2009.3.5

東京地裁判決（3億円の損害賠償）
2013.9.26
知財⾼裁判決（3億円の損害賠償）

2014.4.24

当事者
原告︓アップルジャパン

Ｖｓ
（株）斎藤繁建築研究所

当事者
原告︓アップルジャパン

Ｖｓ
（株）斎藤繁建築研究所



分割出願の活⽤

【請求項１】
リング状である軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置されたタッチ位置検知⼿段と、
接点のオンまたはオフを⾏うプッシュスイッチ⼿段と
を有し、
前記タッチ位置検知⼿段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記
プッシュスイッチ⼿段が配置され、かつ、
前記タッチ位置検知⼿段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における押
下により、前記プッシュスイッチ⼿段の接点のオンまたはオフが⾏われる
ことを特徴とする接触操作型⼊⼒装置。

 原出願には広汎なアイディアが盛り込まれており、請
求項が32個⽤意されていた。

 ただし、解釈の余地が分かれ、クリックホイールが明確
に権利範囲に含まれるか疑問であった。

 実施例に記載された図⾯の⼀つはクリックホイールに
⾮常に近かった。

↓
 そこで、分割出願を⾏い、クリックホイールを意図した

請求項を⽤意した。



【概要】
上告⼈（原告）︓ テバ ジョジセルジャール レースベニュタールシャシャーグ

特許3737801号の特許権者

特許権侵害を理由に、医薬品の製造販売の差し⽌め、廃棄を請求

被上告⼈（被告）︓ 協和発酵キリン他
医薬品プラバスタチンＮａ塩錠10mg「KH」の製造販売

【争点】
ＰＢＰ（プロダクト・バイ・プロセス）クレームの権利範囲

 ＰＢＰとは、物の発明について、特許請求の範囲にその物の製造⽅法の記
載があるクレーム（Ａ⽅法で製造されたＢ）のこと

 ＰＢＰの権利範囲は、Ａ⽅法以外で製造されたＢに及ぶか︖
・Ａ⽅法も解釈に⼊れる→Ａ⽅法以外で製造されたＢのみが侵害
・Ａ⽅法は解釈に⼊れない→Ｂである限り製造⽅法に関係なく侵害

【判決概要】
 権利範囲は物⾃体として解釈する（製造⽅法は解釈に⼊れない）
 物を構造等で直接特定することが不可能、またはおよそ実際的でないという事情が

ない限り、ＰＢＰは明確性違反となる

プラバスタチンナトリウム事件（最⾼裁H２４（受）１２０４、２６５８）



【請求項１】
次の段階︓
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成
し、
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチン
を沈殿し、
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩
を精製し、
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナ
トリウムに置き換え、そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること、
を含んでなる⽅法によって製造される、
プラバスタチンラクトンの混⼊量が0.5重
量％未満であり、エピプラバの混⼊量が
0.2重量％未満であるプラバスタチンナト
リウム。

× 満たさない

〇 満たす

被上告⼈製品製造⽅法部分

製造⽅法を考慮す
るか否かで侵害の
成否が変わる

プラバスタチンナトリウム事件（最⾼裁H２４（受）１２０４、２６５８）



【判決】
 権利範囲は製造⽅法に限らず物⾃体として解釈する

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造⽅法が記載されている場
合であっても、その特許発明の技術的範囲は、当該製造⽅法により製造された物と構造、
特性等が同⼀である物として確定されるものと解する

 物の発明なら製造⽅法を記載するのではなく、原則、その物の構造、特性で特許
請求の範囲を書け︕

物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造⽅法が記載されている
と、⼀般的には、当該製造⽅法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、
⼜は物の発明であってもその特許発明の技術的範囲を当該製造⽅法により製造された物
に限定しているのかが不明

 そうはいっても構造、特性で物を特定することができない場合は例外
具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造⼜は特性を解析することが
技術的に不可能であったり、・・・特定する作業を⾏うことに著しく過⼤な経済的⽀出や時
間を要するなど、出願⼈にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり
得る

ＰＢＰが明確性の要件に適合するといえるのは、
出願時において当該物をその構造⼜は特性により直接特定することが
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に限られる

プラバスタチンナトリウム事件（最⾼裁H２４（受）１２０４、２６５８）



技術的思想とは
発明 ＝ 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

丸太は浮く
（⾃然法則）

6本の丸太で
いかだを作る

（具体的技術）

いかだにも
いろいろある

（具体的技術）

⽊を組み合わせて
⾈にする

（技術的思想）



発明を捉えるための⼿法（加藤メソッド︕）（１）
 従来 → 課題 → 本願発明で捉える
 解決原理＝課題はどのような原理で解決されているか︖

【例題】
今まで、断⾯円形の鉛筆（⾚鉛筆のようなもの）しかな

かったとする。
ある発明者が、断⾯六⾓形の鉛筆を発明し、特許出願し
ようと考えた。

ステップ１ まず、従来技術、課題、本願を思いつくままにメモ書きする。
課題と本願の対応関係をにらみ、
本願はなぜ課題を解決できているのか（解決原理）を考える。

【従来】
断⾯円形の鉛筆

【課題】
紛失しやすい、落下して芯が折れやすい ←(原因）転がりやすいから

【本願】
六⾓形断⾯にした →（解決原理）転がりにくい断⾯形状とした



発明を捉えるための⼿法（加藤メソッド︕）（２）
ステップ２

【従来】
断⾯円形の鉛筆

【課題】
紛失しやすい、落下して芯が折れやすい ←(原因）転がりやすいから

【本願】
六⾓形断⾯にした →（解決原理）転がりにくい断⾯形状とした
→断⾯は、三⾓形、四⾓形などでもよい…多⾓形なら良い

→多⾓形でなくても楕円形でもよい…円形以外の形状

→必ずしも全⻑が六⾓形でなくてもよい。⼀端だけ六⾓形でもよい
…「少なくとも⼀部の断⾯」が六⾓形（円形以外の形状）

→円形断⾯の鉛筆にクリップ状の突起をつけてもよい。
（概念的には、これに含まれる）

解決原理に沿った実施例を他に検討（具体的技術の世界）

発明の上位概念化（抽象的な技術的思想の世界）



発明を捉えるための⼿法（加藤メソッド︕）（３）
ステップ３

【従来】
断⾯円形の鉛筆

【課題】
紛失しやすい、落下して芯が折れやすい ←(原因）転がりやすいから

【本願】
六⾓形断⾯にした →（解決原理）転がりにくい断⾯形状とした
→断⾯は、三⾓形、四⾓形などでもよい…多⾓形なら良い
→多⾓形でなくても楕円形でもよい…円形以外の形状

→必ずしも全⻑が六⾓形でなくてもよい。⼀端だけ六⾓形でもよい
…「少なくとも⼀部の断⾯」が六⾓形（円形以外の形状）

→円形断⾯の鉛筆にクリップ状の突起をつけてもよい。
（概念的には、これに含まれる）

↓
筆記具の軸⻑の少なくとも⼀部に、⾮円形断⾯の部位を設ける

得られた「発明の本質」は、従来技術を含んでいないか︖

ゴルフ鉛筆は︖→必要に応じて本願の概念を減縮


