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１ はじめに

日本弁理士会中央知的財産研究所は 1996（平成 8）

年に設立されたが，私は 2000（平成 12）年から 12 年

間主任研究員として研究部会に属して，研究を継続し

てきた。私は 1995（平成 7年）に裁判官から学者に転

身したが，1997（平成 9）年から 3 年弱の間は米国の

ジョージ・ワシントン大学（GWU）の客員研究員とし

て研究を行い，2000（平成 12）年 3月に帰国して以降，

本格的な知的財産法の研究をスタートしたといっても

よいので，中央知的財産研究所における研究活動は私

の日本における研究活動期間のほぼすべてということ

になる。知的財産法は，人間の頭脳の成果物を対象と

して，その創作と有効な利用を促進しかつその過程で

生ずる諸々の紛争の解決策を探求する実践の法律であ

るから，通常の実体法のように，内外の資料を渉猟し

て，当該問題に対する整合性ある論理を頭の中で構成

するだけでは，実務でも通用する説得力のある解釈学

を展開することはできない。2004（平成 16）年に法科

大学院が全国一斉に開校し，法科大学院における教育

理念を示す標語として「実務と理論の架橋」という言

葉がよく使われたが，このことは従来の実体法やある

いは訴訟手続法の教育でさえもが，実務とは係わりを

考慮することなく，理論的な研究ばかりが行われて来

ていたことを自認するものでもあった。しかし，こと

知的財産法の領域に関する限りは，法科大学院開設の

はるか以前から，実務に通用する理論こそが求められ

ていたし，むしろ知的財産法学は実務がリードしてお

り，学問としての研究は他の実体法分野に比べると歴

史も浅く，その程度も必ずしも高くなかったといって

もよい。そのような状況下において，中央知的財産研

究所の設立とそこにおける研究推進には大きな意味が

あった。それは，中央知的財産研究所の研究に対する

基本的スタンスが，学者と実務家（弁理士・弁護士）

の協働作業としてあるいは若手と中堅の協働作業とし

ての，実務に通用する理論の研究であり，理論的に破

綻のない実務の研究にあるが故である。

以下，詳説する。

２ 研究会の特色

中央知的財産研究所の研究会の特色はまずその継続

性にある。たとえば喫緊の問題に対する立法化の是非

やその内容を検討する研究会が各種団体で組織されて

積極的・精力的に研究活動を行う例は多いが，立法作

業のスケジュール等との兼ね合いから短期の研究終了

時期が予め設定されており，それまでに一定の成果を

挙げて方向性を示すことが求められている。これに対

して中央知的財産研究所の研究期間は大体の場合は 2

年間とされており，その間はほぼ毎月 1回のペースで

研究会が開かれる。場合によっては研究員の要望から

多少の研究期間の延長が認められた例もあり，出口を

気にせずに長期間同一のテーマで研究を続けられる貴

重な研究会である。
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つぎに，これは偶々私が属した研究部会の研究テー

マがそうであったからなのかも知れないが，研究のス

タートに当たって結論に一定の方向性が求められるこ

とがなく，たとえば権利者側の視点からあるいは権利

の利用者の視点から，出願人の立場からあるいは出願

審査を担当する特許庁の立場からといった，複眼的に

問題を分析し，それぞれの立場から議論を自由に闘わ

せることができることが指摘できる。特に特許の分野

であれば，特許権者として権利を行使する側に立つ者

は，次の場面では当該技術を改良して利用した侵害者

であるとして特許権者から訴えられる側に立つ可能性

もあり，たとえば労働事件のように会社側に立つか労

働者側に立つかによって，主張が常に対立することな

る法律分野とは異なっている。どちらが正義であるか

とか，どちらが効率的であるかといった面でも，〇か

×かで割り切ることのできない法律分野であって，妥

当な解決策を見出すまでには多面的なかつ徹底的な議

論が求められる。

そして，前述のような多面的な議論をするための条

件でもあるが，研究会の構成員も多方面から人選され

ている。まずは，学者であっても，私がご一緒した研

究部会では，インセンティブ論に立つ北海道大学の田

村善之教授と，田村教授にいわせると自然権論に立っ

ているらしい私，あるいはドイツ知的財産法に造詣の

深い東京大学の大渕哲也教授や米国知的財産法の立場

からワシントン大学の竹中俊子教授といったように，

専門法領域やスタンスの異なる学者が一堂に会して，

それぞれの立場から口角泡を飛ばす議論を展開するよ

うな研究会は学会であったとしてもなかなかあり得な

い。また，研究員の推薦によって若手研究者も研究会

にオブザーバーとして出席し，自由に発言することが

許され，あるいは可哀そうなことに研究発表の義務ま

で負担させられた例もあるが，私がご一緒した研究部

会では，北海道大学の吉田広志准教授や，現在は京都

大学の愛知靖之准教授，神戸大学の前田健准教授，大

阪大学の青木大也特任教授，名古屋大学の西井志織准

教授などがいて，若手研究者の修行の場とも位置付け

られる研究会である。会員内研究員としては，電気業

界，化学業界，製薬業界，機械業界といった主として

扱う業界ごと，米国出願，欧州出願，中国出願など主

として扱う国ごとといった視点から，あるいは特許庁

OB等の多様な弁理士を研究員としているし，弁護士

も同様の視点から多様な方を研究員としている。特に

学者の立場からいうならば，弁護士と共に研究をする

機会は他にもないではないが，出願実務を担当する弁

理士から，実際に明細書を起案したり，出願手続きを

行った経験に基づいて展開される議論を聞くことので

きる機会は，本研究会以外は絶無といってよく，学者，

弁理士，弁護士といった 3者の協働作業としての効果

は大変有用である。

さらに特筆すべきは，特許庁で出願審査を担当する

者の視点からの議論もできるようにと，特許庁審査基

準室長など特許庁で審査に携わる者も歴代オブザー

バーとして参加しており，研究テーマによっては発表

担当もして頂いていることがある。研究会メンバーに

よる自由闊達な議論が行われていることの影響もあろ

うかと思われるが，公的な場での枠に嵌った発言ばか

りでなく，特許庁の内実に基づいたお話なども聞くこ

とができるのは，大変有難いことである。このような

機会が設けられることは弁理士会と特許庁との仕事上

の密接なかつ良好な関係のなせる技であろう。

３ 研究テーマ

私が主任研究員として携わった研究部会の研究テー

マは以下のとおりである（ただし，進歩性研究部会は

大渕哲也教授が主任研究員）。研究テーマは，私が主

任研究員になった場合の例ならば，研究会の設置に先

だって主任研究員予定者と中央知的財産研究所の運営

委員らとの協議によって決定されている。弁理士会が

設置している研究所での研究であるから，テーマの選

定に当たっては弁理士として活動するうえで避けて通

ることのできない知的財産法（私が主任研究員を務め

る部会においては特許法）をめぐる法律問題を対象と

している。もちろん日々の実務に直接役立つといった

視点も大切であるが，実務として長年維持できると

いった理論的な整合性を求める姿勢も忘れないこと

が，研究テーマの設定には重要であると考えている。

また，会員内研究員の人選も運営委員らからの推薦や

本人の希望などを参照して行っているが，まずほぼ 1

か月に 1回のペースで長期間継続的な研究を行うこと

から，仕事と兼ね合いを付けて参加することが難しい

場合もあろうし，弁理士の仕事の性質は多面的である

から，必ずしも法律問題が重大関心事ではない弁理士

もいるので，人選に当たって運営委員らの苦労も多い

ものと思われる。ただし，研究会は特定の弁理士の資

質の向上を意図するものではないから，研究員に流動
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性を持たせて，弁理士全体の研究意欲の醸成を目指す

ためにも，より門戸を開いて，優秀な弁理士の積極的

な参加を促す必要がある。私としてはパテント誌等の

専門誌に意欲的な論考が登載されている弁理士に運営

委員から直接声をかけて研究員になって貰った例など

もある。

（１） 均等論について〔研究報告書第 11号〕（2002

（平成 14）年 3月 31 日終了）

1998（平成 10）年 10 月にボールスプライン軸受事

件最高裁判決が初めて均等侵害が成立する場合に関し

て最高裁としての判断を示し，その後下級審でも均等

侵害の成立を認める判決が散見されてはいたが，その

5要件の意味や適用可能性については未だ十分な検討

が加えられているとはいえない状況下にあった 2000

（平成 12）年 4月，本研究部会はスタートし，2年間研

究を継続した。本研究部会のメンバーは会員外研究員

3名，会員内研究員 9名であることからも明らかなよ

うに，均等侵害の成否に判断を加えた下級審判例を対

象としつつも，対象技術の十分な理解が必要不可欠で

あるとの認識に立って，明細書や出願経過等に基づい

た詳細な報告を経たうえで，判例における論理の展開

を分析していくとの手法が採用された。また，個別の

判例の報告・分析と並行して共同研究的手法も採用さ

れており，研究部会を 3分割して，均等侵害の第 1要

件検討部会（高林龍，江藤聡明，小池豊），第 2及び第

3要件検討部会（松本直樹，尾崎英男，田中成志，津国

肇），第 4及び第 5要件検討部会（井上由里子，加藤朝

道，小林一任，杉本進介，三山峻司）と，検討部会単

位での検討や発表も行われ，研究の質の一層の向上が

図られている。

（２） クレーム解釈論〔同第 15 号〕（2004（平成

16）年 3月 31 日終了）

均等論の研究を進める過程で，均等論の成立する前

段階といわれるクレームの文言解釈に関する分析も従

来十分に行われていなかったとの認識が研究メンバー

に共通して醸成されていたこともあり，次の研究テー

マとして必然のようにクレーム解釈論が採用され，研

究員のメンバーも多くが継続して研究員となった。そ

の中で特筆すべきは，会員外研究員として田村善之北

海道大学教授と大渕哲也東京大学教授が，またオブ

ザーバーとして竹中俊子ワシントン大学教授が加わっ

たことである。有力な学者が研究員に加わったことに

起因して，研究会の運営も理論的分析をするに相応し

いように，研究テーマを当初から 3分割して，大渕哲

也教授は「無効原因を包含する特許発明のクレーム解

釈に関する研究」として，他に松本直樹，安田有三，

小林一任研究員をメンバーとする研究グループ，田村

善之教授は「出願経過や公知技術あるいは作用効果な

どがクレーム解釈に影響するかを研究」として，他に

杉本進介，加藤朝道，津国肇研究員をメンバーとする

研究グループ，私は「その他のクレーム解釈論を研究」

として，他に尾崎英男，田中成志，江藤聡明研究員を

メンバーとする研究グループというように，研究領域

を区分けして，めりはりの利いた研究活動を行った。

本研究会の研究成果は当時のクレーム解釈論研究とし

ては理論的にも実務的にもレベルが大変高く，弁理士

会構成員に無料の報告書として配布されるだけでは

もったいないという声が内外に広がった結果，2005

（平成 17）年 10 月，判例タイムズ社から日本弁理士会

中央知的財産研究所編「クレーム解釈論」として市販

されるに至っている。

（３） 損害賠償論〔同第 24号〕（2007（平成 19）年

3月 31 日終了）

職域拡大に伴い，弁理士は出願実務や審決取消訴訟

ばかりでなく訴訟代理人として侵害訴訟に携わること

にもなり，侵害の成否の検討ばかりでなく損害賠償の

成否やその額の認定手法等をも検討する必要性に迫ら

れている。そこで，2004（平成 16）年 4月にスタート

した研究部会では損害賠償論を取り上げることになっ

た。損害賠償を巡る問題は知的財産に限らず一般民事

の分野でも一筋縄では行かない難問であり，たとえば

英米法国と大陸法国では填補賠償制度と懲罰的損害賠

償制度といった制度の違いや，損害の把握の仕方の違

いなどといった根本にかかわる問題がある。知的財産

の分野でも諸外国の制度との比較や，特許法 102 条各

項の解釈論，果ては知的財産法の領域でもたとえば特

許法と商標法とで損害額の認定手法は共通できるのか

といった問題など，検討すべき問題は山積み状態にあ

る。そこで，会員外研究員に民法専攻の前田陽一立教

大学教授を迎え，またドイツ法や米国法の損害賠償制

度に詳しい方に研究員として加わって貰うほか，裁判

実務の第一線で活躍している三村量一東京高等裁判所

判事に外部講師として研究に携わって頂くなどといっ
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た工夫を凝らした。余りにも研究テーマが大き過ぎた

ため研究期間の 1 年間の延長をお願いせざるをえず，

弁理士会にご迷惑をおかけしたことに対してはお詫び

するほかないが，研究成果は当時における知的財産損

害賠償をめぐる諸問題を網羅的に理論的に実務的に研

究したものとして最高レベルにあるといってよいもの

である。クレーム解釈論報告書同様に，その成果は弁

理士会構成員に無料の報告書として配布されるだけで

はもったいないという声が内外に広がった結果，遅く

はなったものの 2011（平成 23）年 3 月，成文堂から

「知的財産権侵害と損害賠償」として市販されるに

至っている。

（４） クレーム解釈をめぐる諸問題〔同第 23 号〕

（2008（平成 20）年 7月 31 日終了）

損害賠償研究も一段落の目処がついた 2006（平成

18）年 9月の段階で，その後継研究として（５）の進

歩性と並んでスタートしたのが第二次クレーム解釈論

研究部会である。2004（平成 16）年特許法改正で権利

行使阻止の抗弁（特許 104 条の 3）が新設された。こ

れに先立ついわゆるキルビー事件最判と権利行使阻止

の抗弁との関係や，権利行使阻止の抗弁新設後におい

て従前のクレーム解釈論は変容を迫られるのか否かな

ど，前研究会終了後に生じた検討事項は山積みといっ

てもよい状況にあった。そこで，第二次クレーム解釈

論研究部会では正式に会員外研究員として竹中俊子ワ

シントン大教授を迎えて戦力強化を図ったうえで検討

を重ねた。研究テーマであるクレーム解釈論は，結局

は明細書や特許請求の範囲の記載の仕方や工夫などの

問題とも連なっており，研究を継続する過程で，更に

その先に検討すべき問題が山積みであることが判明す

る。クレーム解釈の研究には終わりがないというのが

実感である。なお，本研究会の研究成果も，弁理士会

構成員に無料の報告書として配布されるだけではもっ

たいないという声が内外に広がった結果，2010（平成

22）年 8月，商事法務から日本弁理士会中央知的財産

研究所編「クレーム解釈をめぐる諸問題」として市販

されるに至っている。

（５） 進歩性について〔同第 27 号〕（2008（平成

20）年 7月 31 日終了）

（４）のクレーム解釈をめぐる諸問題と同時にス

タートした研究部会である。進歩性は出願実務に携わ

る弁理士の最大関心事といっても過言ではないし，審

判や審決取消訴訟において審理判断される多くは発明

の進歩性の有無であるが，従来，審査基準を参照する

以上に進歩性の判断基準の法的構成を検討すること

は，法学者に取っては手に余ることとして避けられて

きた。しかし，出願実務を担当する弁理士を構成員と

する日本弁理士会の付属機関である中央知的財産研究

所としては，いつまでも進歩性を研究テーマとして選

択しないことは許されないだろう。また，知的財産高

等裁判所は産業界等からのわが国の審査実務や審決取

消訴訟における進歩性の判断基準が厳しすぎるとの声

に呼応するように，進歩性の判断基準に踏み込んで進

歩性の判断基準を緩める方向の判例を出すようにも

なっていた。このような状況下で，いわば必然的に選

択されたテーマが進歩性であったといえる。研究手法

としては，日米欧における出願実務における進歩性判

断の比較や，進歩性判断過程の緻密な論理分析等に

よって，従来ブラック・ボックス的に扱われてきた進

歩性判断過程の明確化に努めた。なお，今回から研究

成果はパテント誌の別冊として弁理士会の会員に配布

されるばかりでなく，当初から市販されるようになっ

たことになった。事務当局のご努力に対しては大いに

感謝している。

（６） 訂正・補正を巡る諸問題〔同第 28号〕（2010

（平成 22）年 7月 30 日終了）

第二次クレーム解釈論研究部会の後継として 2008

（平成 20）年 9 月にスタートした研究部会である。出

願実務を担当する弁理士にとって，明細書や特許請求

の範囲の訂正や補正の認められる限度内において，い

かに出願発明を適切な範囲で権利化し，登録後にはそ

の有効性を確保するかといった問題は，クレーム解釈

論や進歩性と並ぶ大問題ということができる。特に，

訂正・補正の許容性をめぐる，特許法や審査実務の変

遷あるいはそれに伴う知的財産高等裁判所の判例の蓄

積等，検討対象にも事欠かない状況にある。本研究部

会には裁判官から弁護士に転じた三村量一弁護士にも

会員外研究員として加わって頂き，オブザーバーとし

てこの種の問題に多くの論考を発表している吉田広志

北海道大学准教授にも発表を担当して頂いて論考のご

提出を頂くなど，多方面からの参加・協力を得つつ，

重要な判例を頻出している知的財産高等裁判所の判例

分析も間髪をいれずに行うなど，迅速なかつ密度の高
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い研究を推進し，この問題領域の理論構築に大きな役

割を果たし得たのではないかと考えている。

（７） 明細書を巡る諸問題（現在研究中）

2010（平成 22 年）9月から現在まで継続している研

究部会である。本研究部会のテーマは，いわば「均等

論」「クレーム解釈論」「訂正・補正をめぐる諸問題」

といった区分ごとに検討してきたテーマの根本にある

明細書に研究テーマを設定し，近時取り上げられるこ

との多い，特許請求の範囲の記載要件や，発明の詳細

な説明の実施可能要件の問題，あるいは出願当初明細

書に記載された事項（新規事項）や，機能的クレーム

の解釈と特許請求の範囲の記載要件の問題等々，前掲

の各区分された領域に横串を入れるような問題を総合

的に取り上げようというものである。総合的な観点か

ら問題点を浮かび上がらせるために，研究会初回には

知的財産高等裁判所の飯村敏明判事（現所長）に基調

的に問題意識の開陳を願ったのはスタートアップとし

て象徴的であったといえる。現在，研究期間の延長を

お認め頂き，鋭意研究を続けており今夏には研究を終

了して，成果をパテント誌でご紹介できる日も近いも

のと思われる。

４ 広報活動

中央知的財産研究所での研究活動の成果は研究期間

の終了後に成果報告書として会員に配布されている

が，研究継続中の研究内容や研究経過は会員であって

もなかなか知ることができない状況にあった。前述の

ように中央知的財産研究所における研究は，研究を推

進している会員内外の研究員個人の資質を高めるため

のものではなく，弁理士として日々仕事の対象として

いる知的財産法をめぐり生起する法的問題に検討を加

えて，当該問題を理論的に解明するとともに実務的解

決策を見出して，その成果を会員を含む知的財産に関

係する方々に広く提供することにある。したがって，

研究成果を研究の終了後に報告書として紙ベースで提

供するだけではなく，研究の途中経過を報告し，ある

いは会員や一般の方々からの意見も徴することで研究

の方向性を軌道修正する必要が生ずる場合もあると思

われる。

そこで４（２）の「クレーム解釈論」研究部会継続

中の 2003（平成 15）年以降，年 1回（当初の 3回は弁

理士の日である毎年 7月 1日に実施）中央知的財産研

究所主催の公開フォーラムを東京，大阪，名古屋等で

開催して，研究部会の成果の中間報告を実施してい

る。また，これと並行して 2008（平成 20）年からは，

同じく中央知的財産研究主催の会員向け研究発表会を

実施している。公開フォーラムや会員向け研究発表会

の開催場所（東京や大阪あるいは名古屋）や内容は日

本弁理士会のWeb 頁 http://www.jpaa.or.jp の付属機

関中央知的財産研究所の項で見ることができる。

私も公開フォーラムや会員向け研究発表会で何度も

研究部会での研究の進捗状況に応じた研究成果を発表

してきたが，特に公開フォーラムは会員や一般の方が

多数参加して，東京や大阪あるいは名古屋で開催さ

れ，中央知的財産研究所で推進している研究内容を広

報するための絶好の機会ということができる。そこ

で，当初は主任研究員である私個人が発表を担当して

いたが，その後には工夫を加えて，毎回の研究会の雰

囲気を再現することにして，研究会のメンバー数人の

参加を得て，ひとりの研究員が研究発表をして，これ

に対して他の研究員を交えて密度の濃い質疑応答が行

われて議論が煮詰まっていく様子を参加者に知って貰

うように努めてみたりもした。そして，壇上での議論

に呼応してフロアーからの質問に対しても応答するこ

とによって，公開フォーラム自体が会場の参加者をも

メンバーとする 1回の研究部会ともいうべき，大変有

意義なものになったと自負している。

５ 活動への外部からの評価

私が主任研究員（進歩性研究部会にあっては会員外

研究員）として関与した研究部会の報告書だけでも既

に６冊が公刊されている。最初の均等論研究部会報告

書は会員に配布される報告書に止まっていたが，その

後の最近の報告書はパテント誌別冊として広く一般で

も入手可能となっているし，その間のものも判例タイ

ムズ社，商事法務，成文堂といった出版社から市販さ

れ，誰でも入手することができる。私としては，中央

知的財産研究所における研究のレベルは理論的にも実

務的にも非常に高いものであるから，これを会員に配

布する報告書に止めておくのはもったいないと考え

て，積極的に市販する等して一般の方でも入手できる

体制を整えるべきであると常に考えてきた。これが実

現できて大変喜ばしく思っている。

中央知的財産研究所のこれらの研究成果は，知的財

産法の研究者の間でも高く評価され，他の論文等でも
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多く引用されているし，理論と実務を架橋する視点か

らの研究として訴訟に携わる実務家にとっても評価が

高い。そればかりではなく，出願実務を担当する弁理

士の視点からの研究や提言等も多く含まれていること

から，特許庁や会社関係者等の審査実務や出願実務を

担当する方々にとっても有用なものとの評価を得てい

る。

特に私が関与してきた研究部会の研究成果は，直接

に知的財産法に関する立法提言や政策提言に結び付く

ものではないが，知的財産法の立法や政策の基調をな

す理論と実務の根幹を検討するものとして，普遍かつ

不変の価値を有するものということができるだろう。

６ 今後の展望

中央知的財産研究所は設立後 15 年を経過し，その

内の 12 年間私はそこで研究を継続してきた。15 年と

いうのは 1つの区切りでもあろうし，私にとっての 12

年間といえば，48 歳の辰年の時から関与し始めて，丁

度今年 60 歳となる，1サイクルでもあった。わが国の

景気動向は予断を許さない状況が続いており，その中

においてわが国の知的財産戦略は保護強化とオープン

化の中で戸惑っているように思える。このような躍動

の時期にあって日本弁理士会もよりその存在価値を高

めて，将来を確固たるものとするためには解決すべき

問題も山積みであろう。

一介の研究者として，中央知的財産研究所に 12 年

間もお世話になった者としては，中央知的財産研究所

が従来どおりに知的財産法分野での研究を継続し続け

ることによって，日本の知的財産法の理論と実務を架

橋する研究をさらに進展させることを，願って止まな

い。

以上

(原稿受領 2012. 4. 19)
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