
知的財産の樺保

-特許侵害紛争の簡略化事例を題材として-

電 SrETベ ンチ ャー 青空座 in 埼 大

2007･1ト2(金)
弁護士･弁理士 野 口英明

知的財産権の特赦

知的創造に権利を付与することにより､個人･
や企業の創作意欲を促進する0 ､号丁

. 企業標識等に権利を付与して､個人や企業中
の信用の維持を図る｡

ー

知的財産権の創設によって､我が国の産業
文化の発展及び保護図ろうとする､いわば政

策的な権利(vs自然権)である｡
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第1知的財商機とは

知的財産権の種類

1 特許権(特許法)

1 2 実用新案権(実用新案法)
意匠権(意匠法)
商標権(商療法)

著作権(著作権法)

回路配置(半導体集積回路の回路 配置 に関する法

徳)

育成権(種苗法)

営業秘密､商品等表示(不正競争 防止 法)etc

轟柴財産権とは
産業財産権とは､知的財産権のうち特許権:･

実用新案権､意匠権､商標権をいう(

(産業財産権の特徴)

コ 産業財産権は､登録により権利が成立する
登録主義を採用(vs無方式主義:著作権)｡

] 同財産権は､初めの出願者に権利を付与

する先願主義を採用(vs先発明主義.アメリカ
の特許権)｡ ,∫
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特許法は｢発明｣を保護する法律である｡

◆ ｢発明｣とは｢自然法則を利用した技術思想

の創作のうち高度のものをいう｡｣(特許法(以
卑 下｢法｣という)2条1項)

◆ ｢特許発明｣とは､｢特許を受けている発明を

いう｡｣(法2条1項)

ノ

特許権の存在理由

｢発明｣に一定期間独占的利益を一切認め･:.
な いとすると､新技術開発の困難さに比べ､包丁
れ を 模倣することは極めて容易であるから､そIl
の ま ま 放置すると｢発明｣のインセンティブが削
が れ て し まい､結果として産業の発展を阻害
する｡
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占 権 を 認 め る (v s独 禁 法 e tc )

J
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特許権の特徴(効力)

特許権は､独占的排他権であり､強力な権利せ

1 1 専有実施権(法68条､2条3項)
2.差止請求権(法100条)

3.損害賠償請求権(法102条)etc

また､特許権を侵害すると国家刑罰権の発
動もある(法196条)

特許権等知的財産権を取得すると､これによ

1 あることo 小

2.知的 財産 権を 得 ることで､大 企業 と対等 な立

場でパ十 ナ- シップを組鵬 可 能性が あるiこと etc｡



第2幡許穂侵害紛争

特許権の効力が及ぶ範 囲について

1
特許権の効力が及ぶ範囲は､｢特許発明のt･

技術的範囲｣により画されている(法70条)｡

◆｢技術的範囲｣は､『特許請求の範囲』の請求

項(クレーム)に五藍された技術的要素である

構成要件で構成され特定される｡

ひとたび特許権侵害紛争に巻き込まれると企:･
業の死活問題となる｡

特許権の効力は絶大で､製造･販売等が
止められたり､製品等を廃棄させられたり､損
害賠償金を支払わなければならなかったりす
る｡

また､ベンチャー企業は､紛争の回避手段の
知識を持ち辛いため､徒な紛争にも巻き込ま
れ易い｡

特許権俺番とは

特許権を侵害しているとされる対象製品(等)の技術
的要素が特許権の｢技術的範囲｣に属しているか否;
で決せられる｡

例えば､特許発明の請求項(クレーム)ⅩがA+Bの構
成要件で構成されていたとすると､侵害晶Yの技術的
要素がa+b+Cで構成されていて､A-a､B-bであ
れば､特許発明Ⅹの請求項の構成要件を全て充たし
ているので､侵害晶Yは､特許発明Ⅹの権利を侵害し
ている.また､A-a､B≠bだとすれば､全ての構成要

件を充たしていないので､非侵害であるロ tJ

<知胎財産僻傑の額脚として>

止 誓 ンチャー企業の｢発明｣晶の製造.販売(無権
I 2警告書の受領

3 警告書等の内容検討･対処方法
4 回答書の送付
5ベンチャー企業として訴訟前の相手方との交渉

の重要性

6 事前の紛争回避手段
7次-のステップ



◆宕紺 昌瑞 品 霜 滞 膿 晶 誓 言

舘 雪空を予期退職金を元手に､㈱ベンチャー.
会社設立は､ベンチャーを起業する場合の必

∴ ∴ ･. 二∴ ~- ~.=
なった ので､良い選択肢である｡
個人事等主形態で起業するのも､ひとつの連析

肢といえる D

2-1警告書の受領

◆｢木下ポリマー㈱｣から｢㈱ベンチャー｣に突

警告書が届いた｡

内容 .｢貴社の｢耐熱王子｣は､シリコン

0.95%含有しており､弊社の特許権を侵害し

ている｡直ちに製造 ･販売等 中止せよ｡即刻

の回答なければ､法的手段に訴える｡｣

◆
｢㈱ベンチャー｣社長熊谷さんは､驚情 !:
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112 1常閤JAlt)の製i琶･阪王冠と(聞 研 庇

.4'雛 績 甜 聖篭守耕 撹 格段に優れた

･∴ ∴ 二~､●･∴ ､ ‥ ･‥ ~
といった協力を仰ぎ､試作品を完成させた｡

｡｢耐熱王子｣の商品名で地元スーパー等に売り
込んだところ､予想以上の売り上げ､㈱ベン
チャーは利益を出したO

/しかし､｢発明｣の出 願 は諸般の事情で 行わ な

かった｡



.311特許(公報)の穐嗣●(1)''L

◆『特許請求の範囲』の請求項(クレーム)の記載

｢シリコンを0.5-1.0%含有する樹脂製容器｣

◆『課題を解決する手段』の記載

｢本発明は､製造過程でシリコンを注入したとこ

号 ろ｣

◆『実施例』の記載

｢製品を分析したところ､シリコンの含有率は

0.5-1.0%の間であった｣

3-1樽許(公報)の検討(

止 1br%蒜(三言JTiJ& で常時シリ｡ン120,0
していること｡

1 ②同製品については､11%以上の含有率があることC

号 2 ｢㈱ベンチャー｣の手持ち資料(証拠)
①製造過塩で12%のシリコン投入資料(証拠能力は
充分)は確実に存在する.

②しかし､製品についてのシリコン含有率の分析資料
なし､自社分析はベンチャー企業ゆえEB難である.

3-1特許(公報)の検討(4)､～

◆請求項(クレーム)の文言解釈

本件請求項(クレーム)では｢シリコンを0,5･-1

I OH%真吾‡吾響 禦 J.早雲撃 聖三ごて了
見すると製品自体に含まれるものとも解される｡

しかし､他方､『殊題を解決する手段』では｢本

発明は､製達過程でシリコン0,5-1.0%を注

入したところ｣と記載されているから､シリコン含有
率は製品自体ではなく製造過程のことを述べて

いるようにも解釈できる｡



また､実質的に考察すると､製品自体にシ:.
リコンが何%含まれていることが､本件特許珂
明の重点である｢耐熱性｣に大きく影響を及ぼtl
しているというよりも､実施晶を製産するにあた■
り製造過程でシリコンを一定割合投入すること

により､初吟て｢耐熱性｣に優れる製品が出来
上がったと考える方が現実的であり､実施可
能性(法36条4項1号)もあると解される｡

◆文言解釈の結論

非侵害の可能性はあるO

1/(特許無効事由の検討は本事例では割愛する)
(出願経過参酌論(包袋禁反言)等は割愛する)

号 ｡警告書を無視するのは禁忌｡

□相手の意図を読み取るための慎重な検討D

ロ訴訟に持ち込まれないための方策の検討｡

□紛争解決(未解決)後のその後の行動の検討｡



4回答事の連付(3) 1-､

｢木下ポリマー㈱｣の反応

1.『実施例』には｢製品を分析したところ､シリ

コンの割合は0 5-10%の間であった｣と
の記載があること

号 2.｢耐熱王子｣の自社分析結果は概ね0.95
-1.0%のシリコン含有率であったこと等から､

↓
｢耐熱王子｣は自社の特許権を侵害しているOこ

ベンチャー企業にとって訴訟の被告になるこ･｢.

∴ ー ~一㌦ - ∴ ~∴ ∴ ::
交渉を積極的に試みる場合もある｡

(任意交渉の効用)

一相手方の意図を酌み取れる可能性

■相手方の情報入手の可能性(?)

■相手方との協力関係の創出
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4 回答書の送付 (4) ､′､

ロ｢木下ポリマー㈱｣の対応方法

1,訴訟･仮処分一時間と費用が大(鑑定etc)a

2,(調停)-あまり使われない

3,仲裁(日本知的財産仲裁センター)-当事者
間の予めの合意が現在のところ得にくい｡

4,当事者間の任意の協議-ライセンス契約の締
結が可能､ときには侵害者の時間稼ぎに使われ
てしまう危険がある｡

5訴訟t打の#

く本件協議の進行>

◆｢㈱ベンチャー｣は､

こ J .:-∴ .∴ ､∴ . 一二一一
た｡

｢木下ポリマー㈱｣と｢㈱ベンチャー｣の主張は
一見相容れないかに見える｡

しかし､両者とも話し合いの落としどころを考
えている場合が多い｡



5訴訟前の相手方との交渉

｢㈱ベンチャー｣の思惑

しない新しい発明を思い立っていた白

弁理士･弁護士と相訳したところ､埼玉大学の協力を得られ
れば､あと3か月で出願可能､さらにあと3か月で実施晶を賑

号 売ルートに乗せられると予想した｡

↓
｢木下ポリマー㈱｣-の和解案(概案)

｢あと6か月間だけ製造販売を許して欲しい｡違反

の場合は懲罰的賠償(例えば3倍賠償)を呑む｡い

｢㈱ベンチャー｣と｢木下ポリマー㈱｣の思惑が概
ね一致した｡

↓
和解成立 (とりあえず 目出度し)

細かい和解条項案を詰め､公証役場にて公
正 証 書 (金 銭 執 行 受 諾 文 言 付 き)を作 成 ｡

今後の協力関係を約束した｡

5訴訟附の相手方との:更捗(4

.1 ∴ ∴ _∵ -∴ ∴ ∴ こ ∴

1 ●琵 票芳完結 汚T.1年かかること(細 ト)を考肘 tl
｢㈱ベンチャー｣が今後6か月で受ける利益は｢木下ポリマー
㈱｣にとっては極めて小さい｡

｢耐熱王子｣の流通によって｢木下ポリマー㈱｣製品の売り上
げが下がった事実は現在のところ認め薫凱＼白

｢耐熱王子｣は粗悪品ではないので､仮に当社製品と誤認･
混同されでも｢木下ポリマー㈱｣の借用は穀損されない.

今後､協力関係が築ける可能性がある.

6事前の紛争同避手段 ､-;

..l' - ‥ ■･∴ .･∴ ,
侵害紛争等に巻き込まれることは､極めてリス
クが高い｡事前のリスク回避がもっとも望まし
い｡

◆弁護士･弁理士に事前相談すれば､結果的
に安上がりなことは意外と多い｡

◆例えば｢弁護士知財ネット｣の活用
httT).//www.lT)law-net.com



7次へのステップ(1)

弟◆品 ㌶ 姦 岩を諾 特許紛争で改1.｢木下ポリマー㈱｣の特許の請求項(クレーム)がA+B
であるとすれば､｢㈱ベンチャー｣の同クレームがC+D
で同様以上の作用･効果を発揮する特許(基本特許)､

たA +̀Cの特許(改良特許)の出願を準備し､

2.弁理士･弁護士に相談しながら､容易に改良されない弓
い(権利範囲が大きく無効事由がない)特許を出願､ベ
ンチャー企業の維持･発展の可能性を築き上げた｡
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終わりに

第2の｢特許権侵害紛争事例｣は私もメンバーになっ｢
いる｢弁護士知財ネット｣のアイデアを多分に引用して
いることをお断りしておきます｡しかし､私が相当程度
のデフォルメをしておりますので､間違い等がありまし
たら､全て私の責任であります｡

なお､本講演の構成については､私の事務所に｢ブラ
ンチ･オフィス｣を構えて共に仕事をしている大場充弁
理士(宇都宮大学客員教授)の暖かい助言を受けまし
た｡

また､埼玉大学地域共同研究センターの皆様のきめ
細かい御支援･御指導をいただきましたo

7次へのステップ(2)

｢㈱ベンチャー｣の熊谷さんは､町の発明家と

して､地元の弁護士･弁理士､そして地元の

国立大学法人埼玉大学の｢知｣の泉たる専門

家らのアドバイス･協力を仰ぎながら､ベン
チャー企業を維持発展させ､市場のニーズを

汲みながら､新製品を開発し､特許等の知的
財産権を取得し､もって､産業の発展に寄与

すべく､心血を注いで｢㈱ベンチャー｣の企業

運営を行っているO
.l
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