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1. はじめに

我が国では，現在，イノベーションの創造とその成

果の活用により，経済成長の自律的回復を図ることが

大きな課題となっている[通商白書 2003]。この政策の

根幹をなすのが，知財制度であると位置付けられ，国

を挙げてその整備に取り組んで来たと言える[政府推進

計画 2003]。

我々弁理士には，知財専門家としての役割が求めら

れているが，今一度，イノベーションの創造・活用を

支援するために，弁理士が担うべき役割を考えてみた

い。そのためには，イノベーションの創造・活用がど

のようになされ，知財制度がどのような意義を持ち，

それにどう弁理士が関わるかについて，広範かつ詳細

な検討を行う必要があろう。

ところで，弁理士の業務は，中小・ベンチャー企業

[注 1-1]を支援する場合と，大企業の場合とでは随分

と異なるが，本稿では，上記の政策的な背景を考慮し，

前者の立場を中心として，弁理士の役割を検討した

イノベーションを支える知財制度の意義と弁理士の役割

パテント 2010Vol. 63 No. 6 − 61 −

知財制度は，イノベーションの創造・活用により経済成長の自律的回復を図るという，我が国の政策の根

幹をなす。本稿のテーマは，イノベーションを支える知財制度の意義を統計データや実例に基づいて検討

し，それを考慮した上で，弁理士が担うべき役割を考えることである。

イノベーションの創造・活用の状況は，業種や企業規模により異なるが，政策的に重要なのは，中小・ベ

ンチャー企業に係わるイノベーションの創造とその事業化・収益化であろう。また，オープンイノベーショ

ンが注目される中で，技術移転の重要性も高まっている。

これらの場面で，知財制度は，「市場での競争優位性を確保する手段」，「技術移転の価値媒体」，及び「創

造のためのインセンティブの促進媒体」としての意義を有することが確認できた。そして，「競争優位性の確

保」が，他の二者に大きく影響するため，知財制度を意義あらしめる上で，市場での競争優位性を確保し得

る特許又は特許群を構築することが，最も重要であると結論した。しかし，そのためには，レベルの高い権

利化戦術だけでは足りず，ビジネスの視点を加えたハイレベルな出願戦略の策定・実行が不可欠となる。中

小・ベンチャー企業は技術のウエイトが高く，経営資源に乏しいため，その支援こそが弁理士のなすべき役

割だと言えよう。

概 要

イノベーションを支える
知財制度の意義と弁理士の役割
−特に、中小・ベンチャー企業を支援する立場で−
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い。

2. イノベーションが創造・活用される場面

2.1 イノベーション創造の場面

一口にイノベーションと言っても，その種類は様々

であり，例えば事業アイデア（ビジネス方法自体）の

ように，知財制度で保護されないものも含まれる[成書

7・2006]。本稿では，冒頭で述べた政策的背景より，

「特許法等の知財制度で保護し得る技術革新」のみを

取り上げる[注 2-1]。図表 1 には，これから説明する

イノベーションの創造から活用までの場面を，網羅的

に示した。まず，イノベーションの創造の場面と頻度

について，特許出願の統計に基づいて考えてみたい

[注 2-2]。

図表 2-1 〜図表 2-2 は，特許庁の統計[特許庁統計

2008]の業種別資本金階級別データに，1 社当りの利

益，研究費，研究者数，出願数，1人当りの出願数，研

究費当りの出願数などの解析データを追加したもので

ある[注 2-3]。

図表 2-2 のデータでは，特許出願の総件数中，資本

金 100 億円以上の大企業が 77.2％を占め，その他の中

小・中堅企業が 19.0％，大学等が 4.5％を占めている。

また，研究者 1人当りの出願件数や研究費当りの出願

件数を考慮すると，企業規模による出願性向の偏りは

少ないと言える。このため，図表 2-2 のデータから，

各企業規模でイノベーションが生じる頻度をある程度

推測できる。

これによると，大企業でのイノベーションが圧倒的

多数である。「記録媒体」を例にとっても，CD(1980

年フィリップス社等)→ DAT(1987 年ソニー社)→

DVD(1995 年フィリップス社等)→ SD カード(1999

年パナソニック社等)→ BD(1999年ソニー社等)など，

大企業で次々と開発されたものが多く，大企業でイノ

ベーションの頻度が高いことが容易に理解できる。

また，資本金 10 億円未満の中小企業等が，特許出願

の総件数中 5.8％を占めるが，この中に，ベンチャー企

業(VB)の出願件数が含まれる。近年，大学発ベン

チャーが数多く起業され[成書 4・2009]，大企業からの

スピンオフベンチャーも多数報告されている[成書 2・

2005]。このため，VBが起業する際の技術シーズは，
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図表 2-1

図表 2-2

図表 1 イノベーションの創造から活用までの場面



企業研究や大学等によるイノベーションも多い。

一方，大学等では，研究者当りの件数および研究費

当りの件数が，何れも企業平均より 1桁少なく，企業

とは出願性向が異なる。このため，出願の区分比率か

ら頻度を予測するのは正確と言えない。しかし，統計

の全研究費に占める大学等の比率は，16.6％と高く(資

本金 100 億円未満の会社の総額より多い)，イノベー

ションが数多く創造される潜在性を有している。

また，イノベーションは，共同研究によっても創造

される。2007 年度における大学の共同研究費は 401

億円であり[成書 4・2009]，これに企業平均の研究費当

りの出願件数を乗じると，特許出願 537 件分に相当す

る[注 2-4]。

2.2 イノベーション活用の場面

図表 2-1 〜 2-2 のデータに基づく企業規模ごとの分

析は，業種による差異を無視して行ったが，図表 2-3

のように，売上対研究費，出願性向等は，業種ごとに

大きく異なる。

売上対研究費は，全体平均で 2.9％であるのに対し

て，医薬品製造業が 16.9％と飛び抜けて高く，電気機

械製造業 6.6％，化学工業 4.4％などであり，2％以下の

業種も多い。このような相違が有るのは，企業間の競

争における研究開発の重要性が業種毎に異なるためで

ある。

また，研究者 1人当りの出願数は，全体平均で 0.263

件であるのに対して，医薬品製造業が 0.076 件と低く，

電気機械製造業 0.754 件，化学工業 0.335 件などであ

る。研究費 1億円当りの出願数は，全体平均で 1.34 件

であるのに対して，医薬品製造業が 0.11 件と飛び抜け

て低く，電気機械製造業 2.05 件，化学工業 2.08件など

であり，成熟産業では 3件程度が多い。

このような出願性向の相違は，1特許当たりの重要

度が異なることに起因している。2002年に実施され

た 94 社のアンケート結果によると，一製品あたりに

必要な特許数は，医薬品では 6 件，精密機械が 29 件

で，化学，機械，電機が 8〜 12 件であり，大きく異

なっている[研究レポート 2003]。また，医薬品製造業と

電気機械製造業ではライセンス戦略が異なるなどの理

由による。

次に，規模別の活用戦略について検討する。大企業

の場合には，人・物・カネ・情報と言った経営資源が

豊富なため，知財経営のスタイルを確立し易く，イノ

ベーションの創造から活用を自律的に行って，知的創

造サイクルを効率良く実現し易いと言える[注 2-5]。

企業においては，一般的にイノベーションの創造に基

づき，事業計画が立てられ，採算が合うものについて

事業化と収益化が図られ，これで生じた利益から研究

開発のための先行投資が行われる[成書 12・2006]。図

表 2-1 のデータでは，利益に占める研究費の割合がそ

の目安となるが，全平均で 1/2.41 程度である。

大企業において，イノベーションを活用して収益を

得た典型的な例は，青色発光ダイオードを開発した日

亜化学工業の例であろう。中村氏が青色 LED を開

発・実用化した 1993年当時，年間 167 億円だった同社

の売上高は 2001年には 837 億円にまで急伸し，この

売上の約 9 割が LED 関連だと言われている。この

間，同社は特許権の独占排他性によって他社の市場参

入を排除する戦略を採り，営業利益率は 2000 年で
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27％であった[成書 6・2006]。

これに対して，中小企業の場合，知的財産に対する

意識はある程度高まってきているものの，企業経営の

中核に知的財産を位置付け，知的財産を戦略的に権利

化し活用する「知財経営」を行っている企業はそれほ

ど多くない[知財研 2005]。但し，ニッチトップ企業を

目指して，自社に見合った知財戦略を活用して収益を

挙げている中小企業も幾つか存在し，モデルケースと

して紹介されている[成書 11・2007]。

2.3 イノベーションとベンチャー企業

前記のように，大企業でのイノベーションが圧倒的

に多数であるにもかかわらず，近年，中小・ベン

チャー企業の支援に政府が注力している理由は，知財

活用が不十分であること以外に，米国の成功モデルの

追随，大学等のイノベーションの受け皿，ハイリスク

研究・事業の受け皿など，多くの理由による[注 2-6]。

このような背景から，本稿では，中小・VBを支援する

立場を中心に述べる。

VBにおけるイノベーションの活用は，起業から収

益化のプロセスにおいて達成される。VBには，大学

発 VB，企業発(スピンアウト)VB，企業内(コーポ

レート)VBなどがあるが，何れの場合もイノベーショ

ンに基づいて起業される。その際，イノベーションに

係わった人材の移動や関与を伴うことが多いが，知的

財産権の関与形態としては，属人的な移転の他，権利

移転やライセンスインを伴う場合がある。

また，VBにとって，資金調達が重要であるが，シー

ド期では創業者の自己資金や知人等から，アーリー期

においてはベンチャーキャピタル(VC)やエンジェル

からの調達が主になる[成書 5・2005]。アーリー期以降

では，ハイリスクな状態で膨大な資金が必要となるた

め，VCからの資金調達が不可欠になる。

VCの典型的なビジネスモデルでは，ファンド等で

集めた資金を未公開株の購入金として初期のVBに投

資し，事業化に基づく新規株式公開(IPO)後の株式売

却や，吸収合併(M&A)等による売却で得た利益(出資

金との差額)により，リターンを得る[成書 7・2006]。

M&A等では，これに伴って知的財産も移転する。

IPOやM&Aは成功例のパターンであるが，VBの

場合，人材確保，販路開拓，資金調達の面などの課題

が大きく，創造したイノベーションの活用がなされず

に，消えていく場合も多い[ベンチャー研究会 2008] [成

書 3・2000]。その場合，知的財産等も精算の対象とな

り，第三者に譲渡される。VBが IPOした場合，ある

程度の成長を果たしており，資金調達も容易になり，

企業規模の拡大と共に，収益を高めることができる。

最近のVBの成功事例については，[成書 2・2005]，[成

書 5・2005]などに詳しい。

2.4 大学発ベンチャーと TLO

大学教授等が発明をした場合，大学に帰属させるか

個人に帰属させるかの判断が，最初に行われる[注

2-7]。大学には知的財産本部が通常設けられており，

学内または学外の TLO と業務提携している。TLO

は個人帰属の出願を行う他，最近では，知的財産本部

から委託されて出願業務から関与するケースが増えて

いる。

ライセンス業務は，個人又は知的財産本部からの委

託により，TLOが主に行うが，知的財産本部が行う場

合もある。2007年度では，TLO全体で 1709 件の業務

委託を受けており，ライセンス収入の総額は，68 機関

(TLO ＋知的財産本部)で 31 億円であった。また，発

明者に支払われる補償費用は 69機関(TLO ＋知的財

産本部)で 4 億円であった[成書 4・2009]。大学・TLO

からのライセンス先は，2007年で総件数 1232 件中，

大企業 48％，中小企業 49％，新設企業(ベンチャー)

2％である[成書 4・2009]。

経産省は 2001 年に「大学発ベンチャー 1000 社計

画」を発表し，種々の施策を展開することで，2004年

末までに 1112 社が設立された[成書 4・2009]。統計に

よると，大学(TLO含む)による年間出願公開件数が

2000年の 382 件から 2004年の 2032 件まで増加する

間に，大学発 VBの年間起業数が 2000年の 140 件か

ら 2004年の 255 件まで増加している[成書 4・2009]。

2.5 オープンイノベーションと特許流通

オープンイノベーションとは，技術導入や他者との

連携によって，自社以外の技術を活用する手法を指す

[奈須野・2009]。近年，技術開発が高度化，複雑化する

につれて，研究開発のコスト及びリスクが増え，一企

業で事業に必要な研究開発をすべて行うことが実質的

に不可能になっており，大企業ですら技術導入の必要

性を認識(2000 年統計で 90.5％)している [成書 9・

2008]。

オープンイノベーションの形としては，ライセンス

インや権利移転による技術導入の他，共同研究，委託

研究などがあり，これらは産官学，産学，産官，ある

いは企業間等で行われる。また，VBと大企業のアラ
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イアンス(提携)もビジネスを成功させる上で重要であ

る[成書 8・2009]。

TLOは大学等からの技術移転を行う機関であるが，

更に幅広い特許流通を目的とする政府の促進事業とし

て，特許流通フェア，特許流通データベース[注 2-8]，

特許流通アドバイザ，特許流通セミナーなどがある

[成書 9・2008]。

図表 2-4 には，資本金別の保有国内特許件数，その

自社実施件数，ライセンス件数，クロスライセンス件

数，および特許権の譲渡額と譲受額等を示した。資本

金 10 億円以上の企業では，クロスライセンス率が高

く，資本金 1〜 100 億円の企業では，譲受額／譲渡額

の比率が 10倍以上になっている。

3. 各場面での知財制度の意義

3.1 法律が予定した機能

各場面における知財制度の意義を検討する前に，法

律が予定する機能を思い出してみたい。特許法の第 1

条は(以下で引用する条文は全て特許法)，「この法律

は，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨

励し，もつて産業の発達に寄与することを目的とす

る。」と規定する。この法目的に沿って，特許法の各条

文が規定されているが，図表 3のように，発明の創造

から活用までの各段階に分けて，主な条文を整理する

と，法律が予定した機能が明確になる。

法目的から直接導かれる機能は，「発明の保護・奨

励」及び「利用促進」であるが，発明保護の観点から，

出願人・権利者を保護する規定も多く，それとの均衡

を図るべく，公益的観点や利害関係者保護の観点から

の規定も存在する。各機能を達成するプロセスを参考

のために，本稿末尾に記載した。

3.2 市場での競争優位性

これらの機能が，実際のビジネスの場面で，どのよ

うな意義を持つかについて検討する。まず，「発明の

保護・奨励」などの機能が，実際のビジネスの場面で，

企業の収益，特に市場の独占による収益に貢献し得る

のかについて考えてみたい。これを分析する上で，参

考になるのが，職務発明の対価請求訴訟における「独

占による利益」の認定である。

例えば，味の素(株)の事件(東地判平成 16年 02月

24日，平成 14(ワ)20521)では，人工甘味料アスパル

テーム(APM)を工業的規模で製造する工程の一部を

なす工業的晶析法及びAPMの束状集合晶等に関する

発明(国内特許 2件＋対応外国特許)に対して，裁判所

は，米国特許のロイヤルティ収入 44 億 6800万円と，

欧州特許のロイヤルティ収入 3 億 700万円と国内外の

販売利益 31 億 9900万円(APM 売上の 2％を認定)と

の合計 79 億 7400万円を，使用者(企業)が受けるべき

利益の額と認定した。その際，売上の 2％という寄与

度については，本件特許が製法の一部である点，発明

の意義，権利化過程，事業化過程，他の特許の存在な

どを考慮して決定している。

また，日亜化学工業の事件では，一審(東地判平成

16年 01月 30日，平成 13(ワ)17772)で 1 件の特許に

対する使用者の利益を 1208億円(将来の利益予測を含

む)と認定したが，二審(平成 16年(ネ)962，和解)で
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図表 2-4

図表 3 主な条文の機能別による整理



は，195 件の特許等に対して売上の 7〜 10％を使用者

の利益と認定している。前述のように，同社の営業利

益率は 2000年で 27％であるため，利益の約 3 割が特

許群による寄与度と認定されたことになる。

上記の両事件では，独占による利益状況が裁判で認

められているが，何れも複数の特許によって市場の独

占状態を形成したケースと言える(前者は他の特許の

存在のため低寄与率である)。従って，複数の特許に

よって，市場での競争優位性を確保できる場合がある

ことに疑う余地はない。それでは，どの程度の確率

で，企業が特許により市場で競争優位性を確保できる

のだろうか。これを直接的に示す統計データは，筆者

の調べた範囲で存在しないが，以下のデータがその参

考となる。

例えば，企業の利益確保手段を研究した報告とし

て，2002年に実施された 94 社(年間売上 500 億円以上

の企業が 84％)のアンケート結果では，利益確保手段

として最も有効な手段として「特許による保護」が選

択されている[研究レポート 2003]。この報告によると，

利益確保手段として有効との回答が得られた確率は，

「特許による保護」が 74％「製品の先行的な市場化」が

74％「生産設備や生産ノウハウ」が 49％「販売・サー

ビス網」が 45％「ブランド力」が 26％「技術情報の秘

匿」が 18％の順となっており，「特許による保護」が最

も有効な手段となっている。大企業では，三位一体の

知財戦略によって，多数の特許で自社のビジネスを保

護する方法が採られており，その成果の表れと言え

る。

この結果から「特許による保護」の寄与率を考えて

みたい。確率の総計が 286％であるため，74÷ 286×

100＝ 26％が寄与率となり，一般に言われている「利

益 3分法」や「25％ルール」を裏付ける値となってい

る。しかし，残りの 74％は，利益確保手段として他の

要因が占めているわけであり，知的財産は利益確保の

ために最も有効な手段であるものの，そのための「十

分条件」ではないことを示している[注 3-1]。

ここで，利益確保手段としての「特許による保護」

の中には，ライセンス等による収益も考慮されている

可能性がある。しかし，先の特許庁の統計では，全企

業(大学等も含む)の営業利益の総額 29兆 9000 億円に

対して，グループ外からの特許ライセンス収入の総額

1840 億円であり，その比率が 1％以下であるため，上

記は市場での優位性によって利益が確保された結果と

考えるべきである[特許庁統計 2008]。

中小・VBの場合も，前述のように，自社に見合った

知財戦略を活用して収益を挙げている中小企業が幾つ

か存在する[成書 11・2007]。また，統計データでも，

91％の企業が特許等を侵害防止と自己実施のために活

用しており，78％が同業他社との差別化を取得理由に

挙げ，50％が技術そのものより知的財産権の効果が大

きいことを認めている[中小企業事例集 2008]。

上記の大企業中心のデータでは，「特許による保護」

の寄与率が 26％であったが，中小・VBでは，「販売・

サービス網」「ブランド力」「生産設備や生産ノウハウ」

などの寄与が少ないと考えられるため，相対的に「特

許による保護」の寄与率が高まるであろう。

その一方で，中小・VBの場合，限られた経営資源の

中で，大企業と同様に知財戦略を活用して，市場での

競争優位性を確保できる特許群を構築するのは，現実

には容易でないという問題がある。理由の詳細につい

ては後述するが，権利化できる範囲がビジネスの対象

から外れたり，狭くなり易いため，ビジネスに必要と

される独占排他権を権利化するのは一般に容易ではな

いためである。

何れにしても，知財制度は，知財戦略が十分機能し

ているという前提の下で，市場での競争優位性を確保

する手段としての意義を有することが明らかである。

3.3 技術移転について

特許法は，発明の利用促進のために，ライセンスに

関する規定(77条，78条)を設けているが，その対価や

契約交渉の成否は，成立した特許権の内容やビジネス

との関係によって大きく左右される。これは，特に権

利譲渡（98条）等の場合に顕著になる。

中小・VBにおけるイノベーションに関しては，自

社のみでは十分な収益化が図りにくいため大企業にラ

イセンスアウトするケース，資金調達の手段としてラ

イセンスアウトするケース，VB等がM&Aされる際

に権利譲渡が生じるケースなどがある。これらのケー

スではノウハウと共に技術導出されるケースも多い

が，ノウハウ単独でのライセンス収入は，特許の場合

の 7％程度であり(図表 2-4参照)，特許権の取得の重

要性を裏付けている。

非独占的な通常実施権の場合，実施料率は技術分野

等で相場がある程度決まっているが[成書 13・2003]，

専用実施権や独占的通常実施権の場合，権利譲渡

（M&Aを含む）の場合と同様に，契約額が高額になる
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ことも多い。ライセンシーによるデューデリ[注 3-2]

の結果，自社の新たなビジネス戦略を実現でき，市場

での競争優位性によって大きな収益が見込める場合な

どである。

例えば，大学発 VBである（株）イーベックは，独大

手製薬会社の BI社と，抗体医薬の化合物発明（出願

中）に対する全世界での独占実施契約を 2008 年 10月

に締結し，契約一時金＋マイルストーン契約金で最大

88 億円のため，大きな注目を浴びている[成書 14・

2009]。イーベック社によるイノベーションは，現在，

ポストゲノム時代の医薬として注目されている抗体医

薬[注 3-3]の製造技術に関するものであり，複雑な遺

伝子組換え技術やヒト染色体を導入した TC動物を使

用せずに，EB ウイルスを用いて完全ヒト化抗体を作

製する技術である。ライセンス内容の詳細は明かにさ

れていないが，今回の供与対象はこの技術を用いて製

造可能な抗体医薬自体のようである。

このようにライセンスが高額になった理由として

は，対象となった抗体医薬の市場が将来的にも非常に

大きく，また他社の特許を使用せずに，比較的簡易な

方法で，免疫的副作用のない完全ヒト化抗体を作製す

る技術がノウハウとして秘匿されているため[北海道経

済産業局 2008]，市場での優位性を十分確保できると見

込まれたからと推測できる。

抗体医薬に関しては，武田薬品工業が米大手バイオ

企業「ミレニアムファーマシューティカルズ」を 8900

億円で買収した例，第一三共社が独バイオ企業「U3

ファーマ」を 245 億円で買収した例，協和発酵から米

アムジェンへの契約一時金 100 億円，マイルストーン

最大 420 億円の技術導出の例などがあり[薬事日報

2008]，抗体医薬の市場の大きさを反映している。

M&A の場合，企業価値に占める知財価値の割合

は，ケースごとに大きく相違するが，対象がバイオ系

VBの場合，企業価値のほとんどが技術資産(特許権

等)で評価されることが多いと言われている[成書 14・

2009]。バイオ・医薬分野では，特許権による専有性が

高く[成書 1・2003]，また，バイオ系 VBでは，販売・

サービス網などが十分でない場合が多く，M&Aを予

定して知財戦略・事業戦略を策定する場合も多いから

である。

以上のように，知財制度は，技術移転の価値媒体と

して重要な意義を有する。その価値を高めるために

は，市場での競争優位性を確保し得る特許又は特許群

を構築していることが前提となる。

3.4 創造のためのインセンティブ

特許法は，特許制度によって発明が保護され，ビジ

ネスでの活用が可能となることで，インセンティブが

働き，発明の創造が促進されることを予定している(1

条)。筆者は，経験上，イノベーションにとって最も重

要なことは，創造のためのインセンティブであると考

える。そこで，実際のビジネスの場面で，インセン

ティブが働くか否かについて検討する。

まず，職務発明の規定(35条)の改正により，各社の

報奨金規定が従来より充実したため，金銭的な報奨に

よるインセンティブが高まったと言えるだろう。しか

し，知財戦略が十分機能して収益を上げられなけれ

ば，実績に基づく報奨額も少なくなり十分なインセン

ティブが生じにくくなる。

また，インセンティブは，非金銭的な報奨に因ると

ころも大きい。ある会社の研究開発者のモーチベー

ションに関する調査結果によると，モーチベーション

を支える根源的要因は，「コミットメント」，「働く喜

び」，及び「能力発揮感」の 3つであり，さらに前二者

に対して「事業成長への確信」が大きく影響している

[成書 6・2006]。事業成長を確信するには，高い収益を

上げることが前提となるため，出願・保護・収益化の

サイクルがイメージできなければ，インセンティブも

生じ難いだろう。

大企業の場合，技術以外の要因によって，特許権と

収益の因果関係が不明確になり易いのに対して，中

小・VBの場合，他の経営資源に乏しい分だけ，イノ

ベーションの成果である知的財産の寄与が大きく，ま

た組織が小さいため，発明者が収益化までのイメージ

を描き易い。

筆者の経験で言うと，「出願→権利化→事業化検討

→不可」という不完全サイクルを繰り返すことで，発

明者が収益化までの具体的なイメージを把握し易くな

り，創造のレベルが徐々に上がり，その結果，ブレー

クスルーが生じて事業化・収益化に成功する例も多

い。但し，この場合も，仮に事業化できた場合に，知

財により市場での競争優位性を確保し得るという知財

戦略が機能していることが前提となる。

上記のように，知財制度は，ビジネスでの競争優位

性を具体的にイメージできることを前提として，イノ

ベーションを創造するためのインセンティブの促進媒

体として意義を有する。特に，中小・VBの場合，技術
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のウエイトが高い等の理由から，大企業と比較してこ

の意義が大きくなるだろう。

3.5 その他の意義について

以上，法律から導かれる知財制度の意義について検

討した。イノベーションを支える知財制度の意義で

あって，企業のビジネスに関連するものとしては，市

場での競争優位性を確保する手段（意義①），技術移転

の価値媒体（意義②），及びインセンティブの促進媒体

（意義③）の三者が存在することを述べた。

その他の意義も幾つか存在するが，次のように，何

れも三つの意義から派生するものか，又は社会的意義

に関するものである[注 3-4]。

1）模倣品の対策，排除→意義①

2）企業イメージの向上，アピールの手段→意義①

3）技術開発，商品開発の活性化→意義③

4）パテントプール等を利用した技術標準の基盤形

成→意義①②

5）ビジネスのグローバル化の基盤確保→意義①

6）企業の資産としての知的資産の価値媒体→意義

②

7）公開による利用促進→社会的意義

8）公開による重複研究防止→社会的意義

このため，イノベーションを支える知財制度の意義

は，企業のビジネスを考慮した場合，三つの意義①〜

意義③に集約できると言ってよいだろう。そして，市

場での競争優位性によって技術移転の価値媒体として

の価値を向上できるし，また，競争優位性を確保し得

ることを前提に収益化までのサイクルをイメージで

き，これによりインセンティブの促進媒体としての機

能を高めることができる。従って，市場での競争優位

性を確保する手段としての意義①が，最も重要な知財

制度の意義であると結論できる。

4. イノベーションを支援する弁理士の役割

4.1 知財の活用について

近年，我々弁理士には，従来の権利化業務(保護の場

面)からウイングを広げるべく，知財の創造および活

用の両場面への進出が求められている。例えば，弁理

士のウイングを広げることを目的として，2007年に知

財ビジネスアカデミーが創設され，知財コンサルティ

ング検討委員会も立ち上げられた[知財コンサル委員会

2008]。また，特許庁による提言「21世紀の弁理士制

度の目指す方向」では，出願業務以外のライセンス契

約等の権利活用，侵害訴訟への積極的関与への対応が

提言されている[提言 1999]。

侵害訴訟提起等の権利行使は，市場での競争優位性

を担保する（意義①）ために行われ，知財制度を意義

あらしめるために不可欠な面もある。しかし，権利行

使によって得られるものは，特許権等に基づいて本来

得られたであろう収益の事後的救済(損害賠償)や将来

的な確保(差止請求)，交渉による収益化(ライセンス)

であり，それ自体が本来得られる収益に影響を与える

ものではない。この点は，例えば特許法 102条(損害

の額の推定等)の規定ぶりからも明らかである。

ライセンス契約等の権利活用は，自社で保有しても

収益化できない知財を利用して，収益を得るという意

味では，知財制度の意義（意義②）を発揮させる業務

かもしれない。しかし，この業務は，知財が本来有し

ていた価値を収益化したものであって，これで知財の

価値自体が向上するものではなく，また活用過程で付

加価値が与えられるものでもない。

知財の価値評価，知財流通の促進，知財担保融資，

知財の証券化などについても，それらの業務自体は，

知財の活用として有用であっても，これで知財の価値

そのものが向上するわけではない。つまり，知財の本

来の価値は，活用の場面に入る前に既に決まってお

り，創造から保護の段階で，価値が形成される部分が

大きい。

一方，知的財産権の取得は目的ではなく手段であ

り，これを活用してビジネスの成果を上げることが本

来の目的であるため，知財を活用して，中小・VBが収

益を上げるための知財コンサルティングを行うこと

が，弁理士にとっても重要な役割だという考えもある

[知財コンサル委員会 2008]。この業務では，確かにイノ

ベーションの活用過程において，知財に付加価値を与

えることができる。しかし，筆者は，弁理士業務が経

営コンサルティング側にシフトすると，弁理士本来の

重要な役割が軽視されるのではと危惧している[注

4-1]。

知財制度の意義は，主に，知財の価値を高めること，

及びその価値を富(収益)に変えることで，発揮される

が，後者のみに注力しても，その効果は限定的である。

極端な例かもしれないが，メインクレームに不必要な

構成要件が入っていたために，本来なら独占できたは

ずの市場で，競争優位性を確保できず，他社の参入に

よって，殆ど収益が上げられなかった，という実例も
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確かに存在する[注 4-2]。このような例からも，知財

の価値を十分高めることなく，ビジネスを支援するこ

とは，弁理士として明らかに本末転倒だと言えるだろ

う。

以下で詳述するが，知財の価値を高めることが，弁

理士のなすべき最も重要な役割であり，他の士業には

困難な付加価値の高い業務なのである。逆に，知財の

価値を富(収益)に変えることは，他の士業でも可能で

あり，弁理士がこれに注力し過ぎることは，余りお薦

めできない[注 4-3]。

4.2 知財の価値を高めることの難しさ

前述のように，イノベーションを支える知財制度の

意義で最も重要なものは，意義①「市場での競争優位

性を確保する手段」であり，この意義を十分発揮させ

ることで，知財の価値を高めることができる。そのた

めには，市場での競争優位性を確保し得る特許又は特

許群を構築することが必要となるが，これは決して簡

単ではない。その難しさについて述べたい。

取得した特許権により，イノベーションを収益化す

るためには，製品化後の市場に対して参入障壁を形成

したり，特許を回避した他社製品に対して自社製品が

競争優位性を有している必要がある。そのためには，

代替製品をも含む広い範囲を何らかの形でカバーする

権利(単数又は複数)の成立が必要となる。

一方，特許法は，発明の保護・奨励のために，独占

排他的な効力を有する特許権(68条)を付与するが，こ

れを前提としてどの様なビジネスを行うかは権利者に

委ねられている。逆にビジネスに必要とされる独占排

他権が権利化できるか否かは，クレーム作成の拙巧や

公知技術の存在により，大きく影響され，しかも，権

利化段階における出願人保護のための規定は，第三者

の利益との均衡から，さほど有利に働かない。

例えば，図表 4に示すように，出願人保護の規定の

うち，クレームの拡張が可能なものは国内優先制度の

みであり，補正や訂正ではクレームの減縮だけが原則

可能である(分割出願も新規事項を追加できない)。ま

た，公知技術が審査で明らかになると，これを回避す

る必要があり，また記載不備の拒絶理由を回避するた

めに，自らクレームを減縮しなければならない場合も

ある。また，権利化後も権利解釈の場面や無効理由の

存在によって，権利行使可能な範囲が狭まる。そし

て，ビジネスの対象を広く権利化するためには，将来

のビジネスを十分予測した上で，公知技術との技術思

想の違いをクレームで上手く表現する必要がある。こ

のように，権利化できる範囲がビジネスの対象から外

れたり，狭くなり易いため，ビジネスに必要とされる

独占排他権を権利化するのは一般に容易ではない。

更に，先端技術に精通することの難しさがある。知

財協会員 448社によるアンケート結果では，弁理士へ

の不満として，発明に関する技術的な理解が不足して

いる点を 20％の企業が指摘しており，不満原因のトッ

プになっている[知財研 2006]。技術理解が不十分であ

ると，権利化の際の権利範囲に漏れが生じ易くなる

が，先の実例(不必要な構成要件の記載)はその典型で

あると言えよう。

また，権利化戦術と出願戦略とのシナジーが不可欠

であり，前者のみをレベルアップしても効果に限界が

ある。分かり易い例で言えば，基本発明の出願公開前

に改良発明を出願すれば，権利化は容易であるが，出

願戦略に不備があって公開後に出願した場合には，権

利化が困難となり，権利化戦術では補いえない部分が

生じる。

そして，市場での競争優位性を確保し得る特許又は

特許群を構築するためには，ビジネスの視点が不可欠

であるにも係わらず，従来の権利化業務はこの視点が

十分でなかったことも特筆すべきである。弁理士にビ

ジネスに関する知識が少ないのは当然であるが，以下

で述べるように，弁理士の役割を全うするには，ビジ

ネスの知識が不可欠である。

以上のように，市場での競争優位性を確保し得る特

許又は特許群を構築することは，法律上の制約，ビジ

ネスの知識，出願戦略の問題，技術の理解などの点か

ら，弁理士にとっても一般に容易ではないと言える。
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図表 4 ビジネスで有効な権利取得の難しさ



4.3 創造・保護の場面での弁理士の役割

以上の困難性を克服して，市場での競争優位性を確

保し得る特許又は特許群を構築するには，図表 5に示

すように，出願から登録におけるレベルの高い権利化

戦術が必要なだけでなく，イノベーションの創造から

関与し，活用におけるビジネスの視点を加えたハイレ

ベルの出願戦略が不可欠となる。大企業の場合は，三

位一体の知財経営により，知財部や事業部が研究開発

部を支援することにより，比較的容易にこれを行うこ

とが可能であるが，中小・VBの場合には，人材等に乏

しいため，これが通常容易ではない。従って，その支

援こそが，弁理士のなすべき役割だと考える。

図表 5 弁理士が担うべき役割

その際，「ビジネスの視点を加える」ことが特に重要

となる。これを一言でいうと，イノベーションにより

実現可能なビジネスをイメージして，そのビジネスを

事業化して収益を上げられるか否かを予測し，これを

出願戦略と権利化戦術に反映させることを意味する。

但し，これを弁理士が独りで行う必要はなく，企業と

協力して行うことが理想である。

出願戦略にビジネスの視点を加えることの必要性に

ついては，例えば「インクカートリッジ事件」(最高裁

判所 平成 19年 11月 8 日)を思い出すと理解し易い。

このケースでは，インクカートリッジの再利用形態の

みが技術的範囲に包含されればよいため，将来のビジ

ネス形態を考慮して，狭くても強い権利を取得するこ

とが出願戦略上，必要であったと言える。仮に，将来

のビジネス形態を考慮していなければ，このような狭

いクレーム範囲での強い権利は，取得できなかったか

もしれない。

また，谷川英和氏は「価値ある特許ポートフォリオ

構築のための方法論」の一つとして，マーケット思考

に基づくアプローチを提唱しており，更に，権利化戦

術に関して，自社の事業の方向性を考慮すべきと述べ

ている[成書 6・2006]。その他，ビジネスの視点から，

「価値の高い特許」について検討した例として，マー

ケッタビリティ，パテントアビリティ，エンフォーサ

ビリティの観点から分析したものがある[成書 10・

2001]。

図表 6には，ビジネスの視点を加える際に，一般的

に考慮すべき点を 4つの観点から示した。単純化して

言うと，市場性を満たすことを前提に，コストが障害

とならず，競合品に対して差別化が可能な範囲が，市

場での競争優位性を確保できる領域であり，図示した

各事項を考慮して，この領域を漏らさず権利化するこ

とが，権利化目標となる。また，市場での競争優位性

を確保できる領域において，ビジネスを行うために

は，他社知財を回避できる領域が必要となる。

ここで，我々弁理士がビジネスの視点を加えるに当

り，どの程度，経営・経済等の知識が必要かが問題と

なる。筆者は，中小・VBの経営者に対して，図表 6に

関する質問が可能で，その回答が十分理解できるレベ

ルで十分と考える。具体的には，マーケティング，財

務・会計，戦略論，ベンチャー論，技術経営(MOT)な

どの基礎知識が有ればよく，独学でも知識の習得が可

能である[注 4-4]。勿論，知財ビジネスアカデミーの

各講座を利用するのも有効である。

以下では，「ビジネスの視点」を加えた権利化戦術と

出願戦略について，より具体的に説明する[注 4-5]。

図表 6 ビジネスの視点で考慮すべき事項

4.4 市場での競争優位性を高める権利化戦術

権利化戦術は，一般に出願戦略やビジネスの視点か

ら独立したものと考えがちであるが，市場での競争優

位性を高めるためには，出願戦略やビジネスの視点が
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十分反映されている必要がある。主たる留意点は次の

通りである。

例えば，強くて広い特許権の取得は，侵害訴訟やラ

イセンス交渉にも有利であり，権利化戦術の基本をな

すが，ビジネスの視点からは，それのみでは不十分で

あり，より柔軟な対応が求められる。例えば，コスト

的に市場参入が不可能な部分や市場性に欠ける部分に

まで，クレームを広げる必要はないし，逆に，市場で

の競争優位性を確保できる領域に向けて，貪欲に権利

範囲を広げていく必要がある。また，当該領域以外の

部分で強さを求める余りに，出願が遅れることは，ビ

ジネスの視点から大きな不利益となる。

弊所の事例としては，中小企業 D社の LED基板の

製法に関する特許がある。この特許は，一見すると，

工程が複雑で狭い権利範囲に見えるが，製造コストや

歩留り，市場での要求等を考慮すると，他社が回避す

るのが非常に困難な特許と言える。この技術は日経エ

レクトロニクス(2009.9.21号)でも紹介されている。

国内優先制度の利用は，早期の出願日を確保し，1

年以内に出願内容の見直しが可能なため，ビジネスの

視点からも，有効な戦術となる。例えば，ビジネスを

目指した製品の開発段階に応じて，どの段階でどの様

な明細書の開示を行い，確実に出願日を確保しなが

ら，広く権利化する可能性を残すことは，戦術の要と

なる。1日でも早く出願日を確保することが，特許専

有度を高めるために有利となり，逆に出願のためにビ

ジネスが遅れてしまうと，市場先行度の点で不利とな

る。

上記 D社の場合，社長が客先で課題を見つけ出し

て，その帰路でアイデアを着想し，帰社後に弊所に連

絡を受けて，数日以内に出願するといったケースも幾

度かあった。通常このようなケースでは，国内優先を

利用して出願内容の充実が図られる。

図表 4に示すように，審査で引用された公知技術に

よって，権利範囲が狭まる可能性があるが，技術思想

の捉え方ひとつで，簡単に公知技術を回避できる場合

がある。これはクレーム作成術と言えるが，ビジネス

の視点からは，市場での競争優位性を確保できる領域

を漏らさず権利化するための戦術として，非常に重要

となる。

弊所の事例としては，VBである A社の超小型燃料

電池に関する特許がある(但し，現在は次世代技術を

使用)。この発明は，単位セルを製造する際に，2枚の

金属板の周囲をカシメた構造に関するものであるが，

ボタン電池のカシメ構造を燃料電池に採用した公知技

術が審査で引用された。これに対して，ボタン電池の

カシメ構造と異なる特徴を上手く表現して，ビジネス

を行う上では殆ど権利範囲を限縮せずに，特許された

経緯がある。A社の成果については，大企業とのアラ

イアンスによる世界初の小型燃料電池の量産技術とし

て，各社新聞(2009.10.23 付け)で紹介された。

分割出願では，新規事項の追加は許されないが，上

位概念のクレームで権利化を図る方法として，ビジネ

スの観点から重要な戦術となる場合がある [青山

2008]。分割出願によるクレームの上位概念化につい

ては，判例でもその可否が分かれているが[成書 17・

2005]，別発明が明確に把握できる場合は，これが可能

な場合が実務上も多い。

4.5 市場での競争優位性を高める出願戦略

出願戦略には，ビジネスの視点が不可欠と考えられ

ているが，市場での競争優位性を高めることに主眼を

置くことで，イノベーションを保護する出願戦略に対

して，より明確な指針を与えることができる。主たる

留意点は次の通りである。

出願戦略としてまず考えるべき点は，ビジネスの視

点から出願に値する発明か，及びノウハウ秘匿を選択

すべきか否かを判断することである。特に中小・VB

の場合，予算の関係から費用対効果の検討も必要とな

る。ノウハウ秘匿を選択する場合，秘密管理性等と非

公知性の不正競争防止法の要件を満たし得ること，及

びノウハウ秘匿により他社の追従が困難になることが

前提条件となる。更に特許取得した場合の侵害発見の

容易性，ライセンス交渉の可能性，ノウハウの漏洩リ

スクなども考慮する必要がある。これらに関しては，

将来のビジネスを的確に予測して，各項目を検討すべ

きである。なお，VBの場合，ライセンスやM&Aを

行う場合が多いため，ノウハウ秘匿の選択は一般的に

好ましい戦略とは言えない。

市場での競争優位性を高めるための特許群を構築す

るには，各出願のタイミングも重要となる。改良発明

では，その進歩性に基本発明の公開が大きく影響し，

また国内優先の利用も検討すべきだからである。この

ため，1つの出願の後，1年以内に何を検討して国内優

先出願や外国出願をすべきか，出願公開前に何を検討

して関連出願をすべきか，更にこれを複数の出願に拡

張して検討するなどして，出願戦略を策定する必要が
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ある。

ビジネスの視点からは，1 つのクレームを如何に広

げるかよりも，ビジネスを想定して対象に合ったカテ

ゴリを選択したり，特許群としての価値を高める複数

のカテゴリをクレームする方が重要なことも多い。公

知技術との相違を表現し易いカテゴリは，自ずと広く

権利化が可能となり，侵害発見が容易なカテゴリや流

通段階を考慮したカテゴリなどは，権利行使を行う上

で有利となる。

競争優位性を高める特許群を構築する上で，ビジネ

スが想定される製品の各々の部分や各部分を製造する

工程に分解して，どのようなクレームで参入障壁を形

成するのかをイメージできるマップを作成するのが有

効である。基本特許でカバーできない部分を的確に見

つけ出して，その部分の出願を検討したり，異なる切

り口から参入障壁を形成することを検討するために有

効だからである。

先の A社の場合，定期的に知財会議を行い，技術開

発の進捗やビジネスの進展に応じて，マップを更新し

ていきながら，特許群による参入障壁の形成を行う出

願戦略をとっている。このような戦略も奏功して，大

企業とのアライアンスが可能になったと考えられる。

一方，発明発掘は，創造の種を出願まで早期に導く

意味で，ビジネス的に重要な意味をなす。発明者は，

出願のために如何なる情報が必要かを熟知してないの

で，提案が遅れて出願までの期間が長くなるのを，発

明発掘で回避できる。また発明発掘により創造の種を

見つけ出すことで，追加作業の内容が明確になり，出

願までの進捗がスムーズになる。逆に，創造の種の段

階で，出願を想定した調査が可能となり，これによっ

て，出願の方向性を見極めたり，権利化不能の場合に

は，無駄なプロセスを回避して，新たなイノベーショ

ンの創造に注力できるという利点もある。更に，発明

発掘はイノベーションの創造の外堀を埋めて，参入障

壁を形成する出願を行うためにも有効である。

発明発掘の際の創造的手法としては，TRIZや KJ

法などが知られており，「価値ある特許ポートフォリ

オ構築のための方法論」[成書 6・2006]の中でも，当該

手法が幾つか紹介されている。筆者も一時期これらを

検討したが，経験豊富な弁理士の経験的思考に勝るも

のではなく，むしろ発明者の熱意と弁理士の経験知と

のシナジーが重要であるとの結論に至った。つまり，

インセンティブによって発明者に創造への熱意を生じ

させ，弁理士の経験知に基づく示唆により，両者で発

明を具現化するプロセスが発明発掘で創造を行うため

のポイントになる。

以上のように，図表 5に示す如く，ビジネスの視点

から出願戦略を策定し，その実行の際にも，ビジネス

の視点を加えた権利化戦術が実施されることで，市場

での競争優位性を高めるための特許群を構築し易くな

る。つまり，出願戦略，権利化戦術，およびビジネス

を一体的に考えることが，イノベーションを支える知

財制度の意義を高める上で，不可欠である。

4.6 イーベック社の事例における検討

最後にVBの知財戦略の実例を紹介する。イーベッ

ク社の知財戦略については，情報が公開されているた

め[北海道経済産業局 2008]，それに基づいて，どのよう

な出願戦略を採るべきであったかについて，検討して

みたい。現在，出願公開されているイーベック社の特

許出願は，抗体をクレームしたものだけであり，製法

に関する発明は出願が確認できなかった(本稿投稿

時)。契約内容の詳細が公開されていないため，製法

も出願済みの可能性もあるが，ある時期まで秘匿戦略

がとられていたことは明らかである[北海道経済産業局

2008]。

イーベック社の場合，EB ウイルスを用いて完全ヒ

ト化抗体を作製する技術をノウハウ秘匿しながら，作

製された個々の抗体を物質特許として取得する戦略が

採られていた。ノウハウ秘匿を選択する場合，先に述

べた事項を検討する必要があるが，イーベック社の戦

略は，現在公表されている情報のみで判断すると[注

4-6]，あまりお薦めできるものではない。

つまり，抗体医薬の分野は，大学やVBによる研究

が盛んでライセンスも多い分野であるため，類似発明

の出願頻度が高くなり，出願公開により代替技術の進

歩が早くなって，ノウハウ秘匿しても競争優位性を維

持しにくい傾向がある。特に，EB ウイルスを用いる

基本的な製法が公知であるため，場合によっては，他

社が後から権利化した特許権と抵触する可能性も出て

くる。その場合，先使用権は主張可能でも，独占的な

ライセンスは無意味となる。

また，報告でも指摘しているように[北海道経済産業

局 2008]，特徴のある製法を秘匿しているため，進歩性

の観点から，抗体の物質特許が狭い範囲でしか権利化

できない可能性がある。審査実務では，明細書に少な

くとも実施例として，抗体を作製した例を具体的に記
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載することが記載要件として要求されるが，ノウハウ

を開示しないことは，当業者が常法で製造できること

を自認していることになる。しかも，抗原が公知であ

り，抗原が免疫原性を有することが明らかな場合，原

則として「抗原に対するモノクローナル抗体」の発明

は進歩性を有しないため，進歩性を主張する上で製法

の想到困難性を主張する必要がある。しかし，ノウハ

ウを秘匿している場合には，この主張を行うことがで

きないため，配列を特定した部分のみが権利化の可能

性を残しているに留まる。因みに，国際出願の国際調

査結果では配列を特定したクレームのみが，進歩性あ

りと判断されている。

従って，報告でも指摘しているように[北海道経済産

業局 2008]，製法に関しても出願を行うべきであり，理

想的な出願戦略としては，まず，製法の基本出願を

行って，これが未公開の段階で，その製法を用いて得

られる抗体の出願を網羅的に行うべきだったと思料す

る。秘匿しているノウハウが進歩性を有しない場合

や，進歩性を確保するには狭い範囲でしか権利化でき

ない場合なども考えられるが，この点は権利化戦術で

カバーすべきであろう。ノウハウ秘匿に値する製法の

場合，当業者が想到困難な部分が必ず存在し，ビジネ

スの視点から，市場での競争優位性を確保できる部分

を権利化することが可能な場合が多いからである。

5. おわりに

知的財産権の取得は目的ではなく手段であり，これ

を活用してビジネスの成果を上げることが本来の目的

である。このため，我々の業務にもビジネスの視点が

不可欠である。

弁理士が総合的な経営コンサルティングや知財戦略

を支援する知財コンサルティングを目指すことも可能

であるが，イノベーションの創造と成果活用のため

に，弁理士の能力が最も必要とされる業務は，レベル

の高い権利化戦術に加えて，ビジネスの視点を加えた

ハイレベルの出願戦略の策定と実行である。これを支

援することが，弁理士のなすべき役割であり，特に，

中小・ベンチャー企業の場合，経営資源が限られてい

るため，弁理士は，従来業務の範囲を超えて支援でき

るように，研鑽・尽力すべきであろう。本稿がその一

助になれば幸いである。
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注釈等

[注 1-1] 成書 2 に従い，本稿においても，ベンチャー企

業(VBと略す場合がある)とは，「起業家精神を発揮す

る創業経営者がリーダーシップを発揮し新技術・新市場

開発によって高成長を実現しているイノベーターとし

ての若い企業」と定義する。

[注 2-1] 知財制度で保護されるもののうち，イノベー

ションと関係の深い，特許法と不正競争防止法で保護さ
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れる特許とノウハウ（営業秘密としての技術情報）に限

定して議論する。

[注 2-2] 大学(TLO含む)による年間出願公開件数と大学

発ベンチャーの年間起業数とに，ある程度相関性がある

ことから，イノベーションの頻度は，特許出願の件数と

ある程度の相関性を有すると推定できる。

[注 2-3] 過去のデータとの対比のために，一部 2006年統

計のデータも示したが，小規模企業の出願件数が増加傾

向にあることが分かる。

[注 2-4] 2007年度での共同研究の件数の内訳としては，

中小企業(VB含む)が 25％に対して，大企業は 59％で

ある。

[注 2-5] 特許庁の統計[特許庁統計 2008]には，企業規模

別の知的財産担当者数，知的財産活動費，実施許諾契

約，産業財産権の売買なども掲載されており，規模ごと

に知的財産の活用レベルが相違することが読み取れる。

[注 2-6] これらの理由の詳細は「ベンチャー企業の創

造・成長の重要性と現状」[ベンチャー研究会 2008]で述

べられている。

[注 2-7] 現在では，大学帰属を原則とする大学が殆ど(国

立大学では 99％)であり，統計によると，大学での発明

届出件数に対する大学名義での出願件数が，2003年で

は 23％(8078 件中 1881 件)であったのに対して，2005

年以降は 70％台(10202 件中 7197 件，2005年)を維持し

ている[成書 4・2009]。

[注 2-8] 特許流通データベースでは，活用可能な膨大な

開放特許を，産業界，特に中小・ベンチャー企業に円滑

に流通させ実用化を推進していくため，企業や研究機

関・大学等が保有する提供意思のある特許をデータベー

ス化し，「ライセンス情報」としてインターネットを介

して無料で提供している[特許流通 DB2009]。このシス

テムを介して，中小企業が大企業の休眠特許を利用し

て，事業に成功した例も幾つか知られている[成書 15・

2009]。

[注 3-1] 1997年の時点で，「特許による保護」が有効とし

た企業は 48％であり，近年の権利者保護のための法改

正等の政策で，その有効性が高まったと考えられる。つ

まり，間接侵害(101条)の対象の拡大，権利者の利益に

基づく損害の額の推定(102条)，具体的態様の明示義務

(104条の 2)などの法改正によって，競争優位性を確保

し易くなったと言える。

[注 3-2] デューデリジェンスとは，成書 14 に示されてい

るように，企業や事業を取引する際に，対象企業から情

報開示を受けて，取引の対象を精査することをいうと定

義する。

[注 3-3] 抗体医薬とは，抗原抗体反応を利用して，抗原

となる体内物質や細胞表面の受容体に結合させること

で，副作用が少なく選択性の高い治療効果が期待される

医薬である。

[注 3-4] 知財制度の社会的意義も重要であるが，中小・

VBを支援する立場とは視点が異なるため，本稿ではそ

の検討を割愛した。

[注 4-1] 筆者も，知財ビジネスアカデミーに一部参加し，

またビジネススクールでMBA・MOTの基礎コースを

受講するなど，ビジネスの重要性は十分認識しているつ

もりである。また，侵害回避，侵害排除，契約関係等の

知財コンサルティングも，弁理士が行うべきと認識して

いる。

[注 4-2] 諸般の事情を考慮して事例の詳細は割愛する

が，弁理士継続研修の中で取り上げられていた。

[注 4-3] 知財コンサルティング検討委員会「知財コンサ

ルティングへの道」(パテント 2008,Vol.61)でも，コンサ

ルティング実習後の感想として，弁理士にとって知財コ

ンサルティングが能力的にも厳しく，これを補うために

他士業との連携も時には必要であると，述べられてい

る。

[注 4-4] 特に，ベンチャー論に関する成書 3，及び技術経

営に関する成書 16 を推薦する。

[注 4-5] 本稿では，「権利化戦術」とは，権利化の過程に

おいて有効な権利を取得するための手法(テクニック)

を指し，「出願戦略」とは，出願前の段階において，大局

的かつ長期的な視点で有効な権利群を構築するための

計略を指す。

[注 4-6] 秘匿しているノウハウが進歩性を有しない場合

や，進歩性を確保するには狭い範囲でしか権利化できな

い場合なども考えられるが，その場合には巨額ライセン

スの対象とはなりにくいはずである。

参考 (各機能を達成するためのプロセス)

「発明の保護・奨励」：発明をした者に対して特許を受け

る権利が保障され(29条，33条)，特許出願手続き(36条)

とその審査(47条)を経て，特許権が設定登録されると(66

条)，独占排他的な効力を有する特許権(68条)が付与され

る。この一連のプロセスで発明が保護され，ビジネスでの

活用が可能となるため，発明のインセンティブが働き，発

明の創造が促進されることで，知的創造サイクルが好循環

する。インセンティブは，職務発明をした者に対して対価
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を保障する(35条)ことでも促進される。

「出願人・権利者の保護」：特許出願等に基づく優先権主

張(41条)を利用して発明内容をより充実させることがで

き，補正(17条)や分割(44条)，訂正審判(126条)などで，

適正な内容での権利化が可能となる。活用の際には，差止

請求権(100条)や損害の額の推定等(102条)に基づく損害

賠償請求が認められ，間接侵害(101条)なども規定されて

いる。医薬品等の発明に対しては，実質的な存続期間の浸

食を回復させるための存続期間の延長制度(67条の 2)が

設けられている。

「利用促進」：新規性喪失の例外(30条)によって発明の

早期発表が促進され，先願主義(39条)の下で早期の出願

と公開(64条)が実現でき，第三者による発明の利用が促

進される。また，共有権利者による実施を促進するため

に，共有に係る特許権(73条)の規定が設けられ，ライセン

スに関する専用実施権(77条)と通常実施権(78条)の各制

度が設けられている。

「公益的観点」：進歩性等の特許の要件(29条)や記載要

件(36条)が定められ，法目的に沿わない出願は拒絶査定

(49条)される。独占排他権の範囲は，特許発明の技術的

範囲(70条)として規定され，その終期を存続期間(67条)

として定めることで公益とのバランスを取り，更に特許権

の効力が及ばない範囲(69条)を定めて，公益を保護して

いる。

「利害関係者保護」：発明者全員を保護するための共同出

願(38条)の規定や，真の発明者を保護するための冒認出

願拒絶(49条)の規定が設けられている。瑕疵のある特許

に対しては特許無効審判(123条)が請求でき，権利行使の

制限(104条の 3)も規定されている。出願前に実施等して

いた者には，先使用による通常実施権(79条)が認められ，

継続実施が可能となる。

以上

(原稿受領 2010. 1. 28)
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日本弁理士会発行「別冊パテント」第 3号

「進歩性について」を発行！

このほど，「別冊パテント」第 3号が 2010年 3月 26日に発行されました。

「進歩性について」をテーマに，日本弁理士会中央知的財産研究所が日頃の研究成果を

発表します。

この機会に是非ご覧ください。

【概要】全 174ページ 月刊「パテント」と同型

【価格】1,800 円（送料＋ 100 円）

【お申込方法】郵便番号，住所，氏名，電話番号を明記（書式自由）の上，FAX若し

くはメールにてお知らせください。

FAX 03-3519-2706

E-mail patent-bosyuu@jpaa.or.jp

【お問い合わせ】担当 広報・支援・評価室 TEL 03-3519-2361


