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論説

後出の特許による既存事業の差止めは許されるか

―特殊パラメータ発明の新規性・

進歩性・記載要件・先使用権の検討—~

前 田 健＊

抄録 特許権は絶対的効力を有するから，独自に開発された技術に基づいて事業に着手した場合

であっても，後から現れた他者の特許により，事業の継続が困難となる場合がある。現在の一部の裁

判例の立場を前提とすると，既存事業が後出の特許により差し止められるリスクは相当程度ある。し

かし，特許権は，創作のインセンティブを付与するために必要な限度で与えられるべきものであって，

既存の技術や独自開発された技術の利用が制約される事態は，必要最小限度にとどめなければならない。

以上によると，先使用権の要件たる発明の同一性は緩やかに認めるべきであり，新規性・進歩性は，

「新規」でない技術が技術的範囲に含まれる場合には，原則として否定されるべきである。また，クレー

ムに効果・機能を記載することによりサポート要件を潜脱することを防止すべきである。このように，

上記理念に沿うよう特許法解釈を行えば，前記リスクを抑えることができる。
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1. はじめに

本稿のテーマは，事業者が事業に着手した後

に出願され成立するに至った他人の特許により

当該事業が差し止められることはあるか，ある

としてそれを防ぐためにどのような手段を用い

ることができるかについて検討することであ

る。本稿では，発明の実施である事業であって，

少なくともその準備の段階に至っているものを

「既存事業」，前記段階に至った後に出願された

他人の特許を「後出の特許」と呼ぶこととする。

特許権は，絶対的効力を有しており，特許発

明と独立に開発された技術を使用する場合で

あっても，その排他的効力に服する場合がある

のが原則である。そのため，独自に開発された

技術に基づいて事業に着手した場合であって

も，後から現れた他者の特許により，事業の継
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続が困難となる場合がある。一方で，新たな技

術の創作と公開を奨励するという特許制度の目

的に照らせば，独自に創作されていた技術に対

し常に権利行使を認める必要はないとも考えら

れる。実際特許制度の中には，独自開発され

た技術に対する権利行使を防止しうる仕組みが

存在している。

そこで，本稿では，後出の特許により既存事

業の継続ができなくなることの是非について，

この問題が顕在化しやすい特殊パラメータ発明

を題材として検討する。まずは， 2.で関連す

る諸制度をおさらいしたうえで， 3.で特殊パ

ラメータ発明に関する裁判例を検討し，一部の

裁判例の考え方を前提にすると，既存事業に対

して後出の特許により容易に権利行使できる実

態を明らかにする。そのうえで， 4.において，

後出の特許による権利行使が禁止されるべきな

のはいかなる場合かを検討した上で，その解決

策について論じる。最後に5.で議論を総括する。

2. 関連する諸制度

事業に着手した時点では，いまだ出願・公開

されていなかった特許による権利行使を防ぐ手

立てとしては，まず，被疑侵害者が先使用権を

有すると主張することが考えられる。これは，

特許発明とは独自に開発された技術を用いる者

が，特許出願前からの利用を継続できることを

主張するものであり，本稿の問題関心と直接に

関係する制度といえよう。

また，当該特許が新規性・進歩性要件を欠い

て無効であると主張することも考えられる。こ

れは，特許に係る技術はすでに公知あるいは公

知技術から容易に得られるものであったことを

主張するものであり，本来誰もが自由に利用で

きるはずのものであったことを主張するものだ

といえるだろう。さらに，既存事業への権利行

使が問題となる後出の特許は，公知技術または

それに近い技術を含むからこそ問題が生じるの

であるが，そのような特許は往々にして，「広

すぎる」場合が多い。そのため，無効の主張へ

の記載要件の活用も選択肢となる。

2. 1 先使用権

特許法79条 1項の定める先使用権は，特許出

願前から，特許発明とは独立に創作された発明

の実施である事業の準備をしていた者がその

準備をしている発明及び事業の目的の範囲内で

有する通常実施権である。先使用権制度の趣旨

には諸説あるが，近時の学説では特許法では

独立の発明者であっても権利行使を受けるリス

クがあるのが原則であるが， このようなリスク

を除去して発明の実施を促進し， また，このよ

うなリスクをおそれて社会的には無駄な出願が

行われることを排除することが，先使用権制度

の趣旨である旨が唱えられている 1)。

私見では，先使用権制度の趣旨は，出願時の

準備の有無を基準に，特許発明に依拠しない独

自創作にも特許権を行使できるという原則を修

正することにある 2)。本来，発明のインセンティ

ブ確保の観点からは独自発明に権利行使を認め

る必要はないといえるが，出願後の実施であれ

ば依拠を擬制でき，同一発明への重複投資を抑

制する必要があることを理由に，独自発明への

権利行使が正当化できるのである。一方，特許

発明が後から出現することで発明の実施が中止

させられるリスクがあると，発明の実施に対す

る資源投下が抑制されるおそれがあるが，産業

の発達に資するためには，完成された発明を自

由に実施できることを確保することが望まし

い。通常の状況では特許権の絶対的効力を認

める必要性が発明の実施を促進すべき必要性を

上回るため依拠性が要求されないが，先使用権

が成立するような状況ではその比較衡量が逆転

するため，先使用権の制度が設けられているの

である。

以上によれば，先使用権は，一定の条件の下
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で独自創作の抗弁をなすことを許容し，独自に

開発した技術の実施を確保することをその趣旨

とするものと考えられる。

2. 2 新規性・進歩性

特許法29条1項の定める新規性要件は，公然

知られた発明，公然実施をされた発明，頒布さ

れた刊行物に記載された発明または電気通信回

線を通じて公衆に利用可能となった発明は，特

許を受けることができないと定めるものであ

る。新規性要件を欠く発明が特許を受けること

ができないのは，すでに公衆に利用可能になっ

た発明は，独占権を与えてまで創作・公開を奨

励する必要がないからである。別の角度から表

現すると，新規性要件は，すでにパブリックド

メインにあった発明に対し独占が及ぶことを防

止することをその趣旨とするものである 3)。

一方， 29条2項の定める進歩性要件は，当業

者が29条1項各号に掲げる発明に基づいて容易

に発明をすることができたときは，その発明に

ついては特許を受けることができないと定める

ものである。進歩性要件は，形式的には新規な

発明であっても，公知の発明と相違する程度が

低い発明について，特許保護を否定するもので

ある。容易に発明することができた発明は，既

存の発明から低いコストで生み出される発明で

あるため創作のインセンティブを与える必要が

なく，公知の発明と類似した発明でも独占権が

得られるとすると，過剰投資のおそれや発明の

利用が妨げられるおそれがある。このような理

由から，進歩性のない発明には特許権を与えな

いこととしているのである二

以上の通り，新規性・進歩性は，本来パブリッ

クドメインにあるべき技術， または，それと近

い技術が独占の対象となる特許権が発生するの

を防ぐ機能を有している。

2. 3 記載要件

本稿の関心と関係がある記載要件は，主に36

条6項l号の定めるサポート要件及び同条4項

1号の定める実施可能要件である。実施可能要

件とサポート要件は，明細書に開示した内容を

超えて独占権が生じることを防ぐことをその趣

旨とするものである。明細書は，新規な技術を

公衆に利用可能にしたという，発明者の技術的

貢献を明らかにする文書であるから，両要件は，

発明者の技術的貢献に対応する適切な特許保護

の範囲を規定する機能を有しているといえる 5)0

実施可能要件またはサポート要件に違反する

特許は，発明者の技術的貢献が及ばない技術ま

でをも独占下におこうとする「広すぎる」もの

であるといえる。両要件に基づく無効の主張も，

既存事業に対する権利行使に対抗する抗弁とし

て，活用することができる。

3. 既存事業に対する権利行使に対抗
手段はあるかー特殊パラメータ発

明に関する近時の裁判例を中心に

以上の通り，後から現れた特許権の行使に対

する適切な対抗手段は，すでに特許制度の中に

用意されているようにも思える。しかし，近時

の裁判例を見る限り，それら制度が十分に機能

しているとは必ずしもいえない。特に，その傾

向は，独自の表現による発明特定事項を有する

発明に顕著である。以下では，その最たるもの

として，特殊パラメータ発明に着目し，関連す

る裁判例を検討する。

3. 1 特殊パラメータ発明とは

特殊パラメータ発明とは，確立した定義があ

るものではないが尺請求項に係る物または方

法の有する特性（機能効果等）を数値範囲で

表現したものであって，その数値範囲の表現の

仕方が「特殊」な発明のことである。特殊パラ
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メータ発明とは，発明者が独自に考案したパラ

メータや数式により表現された発明特定事項を

含む発明であると定義することができる。独自

に考案したパラメータとは，他の技術分野にお

いては一般的なパラメータであっても，当業者

が当該パラメータに着目することそのものが特

殊であるものや，その測定条件（方法）が特殊

なものも含む。

このような特殊パラメータ発明は，「特殊な」

表現による発明特定事項を含むが故に，公知の

技術（及びそれから容易想到な技術）とは，外

観上は，全く異なったものに見えることが多い。

一方で，特殊なのはあくまで発明特定事項の「表

現」にとどまり，技術的範囲に具体的に包含さ

れている物や方法がありふれたものである場合

も少なくない。そのため，公知の物や方法が，

たまたま特殊パラメータに係る特性値を備える

ものであって，特殊パラメータ発明に係る特許

の構成要件を充足するという事態が頻発しう

る。たとえば，発明者が考案した「甘味指数」

なる特殊パラメータにより表現される果汁飲料

に係る発明を考えた場合，公知のジュース飲料

などのありふれた飲料が，「甘味指数」を測定

してみると，たまたま構成要件を充足している

という事態が生じ得るのである。

特殊パラメータ発明の抱えるこのような特徴

は，先使用権，新規性・進歩性要件，記載要件

のいずれの場面でも問題となり得る。そして，

その特徴ゆえに， これらの抗弁の適用が阻まれ

る場面が少なくないのである。以下，裁判例を

いくつか紹介して具体的にこれを見ていく。

3. 2 先使用権に係る裁判例

特許法79条によると，先使用権の成立には，

「特許出願に係る発明の内容を知らないで」「そ

の発明をし」，「その発明の実施である事業」の

少なくとも準備をしていることが求められる。

「特許出願に係る発明」を特許発明と呼び，特

許発明とは独立に完成され，先使用権を主張す

る者（先使用者）がその実施である事業または

その準備をしている実施形式に具現された発明

を先使用発明と呼ぶことにすると，特許法79条

を文言通り解する限り，特許発明と先使用発明

とは同一であることが求められることになる。

そして，特許発明が特殊パラメータ発明の場合，

先使用発明においては特殊パラメータそのもの

には着目していないことが多いため，両者は「同

ー」とは認められず，先使用権が認められる場

合が極端に少なくなるのではないかということ

が問題となる 7)。

その懸念が顕在化したのが知財高判平成30年

4月4日・平成29年（ネ）10090号〔医薬〕である。

この判決は，先使用権が成立するには先使用発

明が特許発明と「同じ内容」の発明でなければ

ならないと判断した点が注目される。この事件

の特許発明（本件発明2)は医薬品の発明であ

り，「固形製剤の水分含量がl.5~2.9質量％であ

る」とする構成要件を有している 8)。この判決

は，先使用者の実施形式であるサンプル薬には，

錠剤の水分含量をこの範囲の数値とする技術的

思想が存在しないことを理由として，特許発明

と先使用発明とは同じ内容の発明ではないと判

断した。先使用発明は水分含量の調節に着目を

していなかった点が問題とされたことからする

と，この判決によると，先使用に係る実施形式

が特許発明の技術的範囲に属するだけでは不十

分で，特許発明に係る構成を自覚的に採用して

いなければならないと解される［

上記医薬事件のように解した場合，特殊パラ

メータ発明の場合，先使用権の成立はかなり困

難になるものと考えられる。先使用者が，特殊

パラメータに係る構成に自覚的であることは，

その定義上かなり例外的な場合に限られると思

われるからである。このため，果たして先使用

権制度は既存事業の保護手段として十分かが問

題となる。
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なお，裁判例には，大阪地判令和 3年9月16

日平成29（ワ）1390号〔ランプ及び照明装置〕の

ように，先使用に係る実施形式が特許発明（本

件訂正発明1-17及び1-18)の構成要件を充足す

る構成を備えたものであることをもって，先使

用発明と特許発明との同一性を認めるものもあ

る。この事件における特許発明は特殊パラメー

タ発明であり，輝度分布の半値幅y(mm)と発

光中心間隔を x(mm) が「l.09x~y~l.49xの関

係を満たす」照明装置という構成を備えていた。

先使用に係る実施形式に「x値及びy値の関係

性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的

にうかがわれるものではない」と認定しながら

も，先使用権の成立を認めている。この判決の

ような立場を採るなら，先使用権の成立可能性

は， より高まる。

また，上記のランプ及び照明装置事件のよう

に，先使用に係る実施形式が特許発明の構成要

件を充足すれば足りるという立場を採るとした

場合， さらに，先使用に係る実施形式自体は特

許発明の構成要件をみたしていなくても，それ

に具現された先使用発明と特許発明に重なりが

あれば先使用権の成立を認める立場の是非が問

題となる。すなわち，事業の準備をしていた実

施形式が特許発明の構成要件を充足していなく

ても，それに変更を加えた結果特許発明の構成

要件を充足することとなった被疑侵害品が，実

施形式に具現されていた発明の範囲に入るので

あれば，先使用権の成立を認める見解の是非で

ある。この論点は，クレーム外の先使用からの

「食い込み」の可否として論じられている 10)。

これがまさに論点となった事件として，知財高

判令和 2年9月30日・令和2年（ネ）第10004号

〔光照射装置〕があるが，先使用物件が特許発

明の技術的範囲に属することは必須の要件では

ないとの主張は排斥され，食い込みは認められ

ていない叫既存事業を保護するために食い込

みを認めるべきかが問題となる。

3. 3 新規性・進歩性に係る裁判例

(1)新規性

新規性要件は，請求項に係る発明と引用発明

(29条 1項各号に係る発明）とを対比して，そ

の結果，相違点がない場合には否定される。こ

こで2つの発明の相違点の認定の方法，すなわ

ち，発明の同一性の判断方法が重要となる。請

求項に係る発明が特殊パラメータ発明である場

合，特殊パラメータの表現上の新規性が同一性

を否定する根拠となるのかが問題となる。この

論点は，内在同一は新規性喪失の理由となるか

という問題の中で議論されてきた12)。

実務では，少なくとも数値限定発明について

は，数式自体の新規性は，発明の新規性を基礎

付けないことが当然視されてきたと思われる叫

特殊パラメータ発明について，内在同一により

新規性喪失理由との判断をした裁判例として

は，知財高判平成26年9月25日・平成26年（ネ）

第10018号〔誘電体磁器〕がある。この事件で

問題となった発明（本件訂正発明）は，組成物

の発明で，成分のモル比が数式により特定され

たものであった。この事件では，引用例記載の

実施例を再現実験して組成物を作成し，構成要

件を充足していることが確認できたことによ

り，新規性が否定された。引用発明において当

該数式・数値範囲についての認識がなかったこ

と，引用例の組成物の成分についての認識がな

かったことは， ともに新規性を否定する根拠に

はならなかった。

一方で，内在同一は新規性を喪失しないとの

立場の裁判例も存在する14)。知財高判令和 2年

12月14日・令和元年（行ケ）第10076号〔 IL-2 

改変体〕では，タンパク質の一種「IL-2改変体」

を成分に含む組成物の発明について，請求項で

特定されていたIL-2改変体の有する特性が引用

発明においては認識されていなかったことを理

由に新規性を認めた。ただし，この事件では，

知財管理 Vol.72 No. 8 2022 903 



発明特定事項の表現を想到していなかったこと

が新規性肯定の理由ではなく，あくまで特性そ

のものの認識が全くなかったことが理由である。

特殊パラメータ発明において，請求項記載の

独自に考案されたパラメータや数式の表現その

ものの新規性が，発明の新規性を基礎付けない

ことは，共通了解であると言ってよいように思

われる。一方で，特殊パラメータや数式により

表現されている特性を新たに発見したことが，

それが引用発明にも内在していた場合において

も，新規性を基礎付けるか否かについては見解

が分かれているといえよう。

発明特定事項の表現の新規性や内在していた

特性の発見も新規性を基礎付けるとの立場を採

ると，後出の特許による既存事業差止めのリス

クは上昇する。

(2)進歩性

進歩性要件は，請求項に係る発明と主引用発

明との一致点及び相違点を認定し，相違点を解

消して請求項に係る発明を想到することが容易

であるか否かにより判断される 15)。発明の容易

想到性は，基本的には，発明特定事項の容易想

到性により判断されるが，専ら発明特定事項の

容易想到性により判断すべきか，それとも，別

の論理付けも許されるのかが論点となる。

前者の立場の裁判例として，知財高判令和元

年10月30日・平成31年（ネ）第10014号〔PCSK9

に対する抗原結合タンパク質〕がある。この事

件では，発明者が発見した抗体（参照抗体）と

競合する， という発明特定事項を有する抗体の

発明（本件発明）の進歩性が争点となり，裁判

所はこの発明特定事項に容易想到でないことを

理由に進歩性を認めた。参照抗体と競合すると

いう発明特定事項は，参照抗体が発明者により

新たに発見され具体的に配列を特定された抗体

である以上，容易想到でないことは当然と思わ

れる。しかし，それと競合する抗体には公知の

抗体も（可能性としては）含まれうるにも関わ

らず，そのような点は無関係である旨の判断が

下されている16)。この事件の本件発明は，特殊

パラメータ発明と同様，発明特定事項は特殊だ

が具体的に包含される物はありふれた物であり

得るという特徴を有している。特殊パラメータ

発明一般においても特殊パラメータ発明に係

る発明特定事項そのものに容易想到でなければ，

進歩性を肯定するのが多くの裁判例である叫

しかし，裁判例の中には，発明特定事項につ

いて非容易想到でも，請求項に係る物そのもの

に容易想到であれば進歩性を否定するものもあ

る。東京高判平成15年9月30日・平成13年（行

ケ）第489号〔バネ構体〕では，「ゴム板の直径

をD, ゴム板の総厚を hとしたとき…8>Dlh

>5」という構成を有するバネ構体の特殊パラ
メータ発明の進歩性が問題となった。判決は，

「本件発明の特許出願前においてD/hに着目

した者がおらず，従来公知のパネ構体において

はD/hという概念に着目されていなかったと

しても…従来公知のパネ構体のD/hを計算す

ると，偶然にその数値範囲に含まれることが判

明することも十分あり得ることであり，その場

合に， D/hが特定の数値範囲に属するバネ構

体に特許を与えることは，従来公知のパネ構体

そのものに特許を与えることにほかならず，こ

れが不当であることは明らかである。」（下線筆

者）と述べ，発明特定事項が非容易想到である

ことそのものは問題とならないという立場を採

用している18)。

請求項に係る発明の容易想到性を論理付ける

ために発明特定事項の容易想到性が求められ

るとすると，特殊パラメータ発明の場合，進歩

性を否定することはかなり難しくなる。した

がって，後出の特許による既存事業差止めのリ

スクも増大する。
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3. 4 記載要件に係る裁判例

請求項の記載がサポート要件を満たしている

か否かは，クレームに記載された発明が，発明

の詳細な説明の記載や技術常識に照らして，当

業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲内のものであるか否かにより判断される

（パラメータ特許権事件大合議判決19)）。そして，

同大合議判決によると，パラメータ発明のサ

ポート要件が満たされるのは，発明の詳細な説

明に，①その数式が示す範囲と得られる効果（性

能）との関係の技術的な意味を具体例の開示が

なくとも当業者に理解できる程度に記載した場

合，②その数式が示す範囲内であれば，所望の

効果（性能）が得られると当業者において認識

できる程度に，具体例を開示して記載した場合

のいずれかである。一方，実施可能要件を満た

すには，実施例その他の合理的根拠に基づいて，

請求項に係る発明が所期の作用効果を奏するこ

とを説明する必要がある20)。実施可能要件を満

たすためにも，サポート要件と同様に，請求項

に係る発明が所期の作用効果を奏することを，

明細書及び技術常識によって，裏付ける必要が

ある。

ここで問題となるのが，発明特定事項に，請

求項に係るものの発揮すべき作用・効果や機能

が記載されている場合である。特殊パラメータ

発明は，そのようなものであることが多い。請

求項において発明の奏すべき効果が特定されて

いる場合には，上記大合議判決の基準の適用に

あたって注意が必要となる。発明特定事項中の

奏すべき効果（すなわち，解決すべき課題）を

特定する部分とその解決手段を特定する部分と

を選り分けてから同基準を適用しない場合に

は，「課題を解決できる」ものが課題を解決で

きるかを問うことになってしまうと思われる。

このような事態を避けるために，裁判例には，

クレーム中の構成要件のうち，課題を特定する

部分と解決手段を特定する部分を分けて認定

し，そのうえでサポート要件を判断するものが

ある叫すなわち，請求項において特定されて

いる解決手段に係る構成が，請求項において特

定されている課題を解決できると認識できる範

囲かどうかにより，サポート要件を判断するも

のがある。知財高判平成29年10月25日・平成28

年（行ケ）第10189号〔光学ガラス〕では特殊

パラメータ発明といいうる光学ガラスの発明の

サポート要件が問題となり，まさに上記のよう

な考え方が採用された。この事件での本願発明

は，光学定数に関する発明特定事項（「本願物

性要件」）と，化学組成に関する発明特定事項

（「本願組成要件」）からなり，本願物性要件を

満たす光学ガラスを提供することを課題とする

ものである。判決は，本願物性要件は，本願組

成要件で特定される光学ガラスを本願発明の課

題を解決できるものに限定するための要件であ

るとしたうえで，「サポート要件に適合するも

のといえるためには…本願組成要件で特定され

る光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要

件を満たし得るものであることを…当業者が認

識できることが必要」と判断した。

一方，知財高判平成30年12月27日・平成29年

（行ケ）第10225号／同第10226号〔PCSK9に対

する抗原結合タンパク質〕のように，裁判例に

は，発明特定事項をすべて一様に扱い，「課題

を解決できる」ものが課題を解決できるかを問

うことを厭わないものも少なくない22)。この考

え方を採用すると，達成すべき効果をクレーム中

に書き込めば，それによってサポート要件（及び

実施可能要件）を容易に充足できることになる。

3. 5小括

特殊パラメータ発明は，発明特定事項の表現

は新規で特異なものである一方で，具体的にそ

の請求項に包含されている物または方法は必ず

しもそうではないという特徴を持っている。こ
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のような特徴を持つ発明においては，ある技術

と特許発明とをいかにして「同一」と判断すべ

きかが論点となり，発明特定事項の表現自体の

新規性や内在していた特性の発見の取扱いが問

題となる。そこで採る立場によっては，先使用

権または新規性・進歩性欠如に基づく無効の抗

弁が認められにくくなる。

また特殊パラメータはクレームの対象が有す

べき特性を特定するものであり，請求項に係る

発明が達成すべき効果（解決すべき課題）を特

定するものである場合がある。このような場合

に，請求項に係る発明は課題を解決できるもの

に限定されているから，サポート要件の充足性

が特許性に対しておよそ問題にならないと解さ

れるおそれがある。達成すべき効果を発明特定

事項に持つクレームは，少なくともある立場に

おいては，サポート要件及び実施可能要件を容

易にクリアすることができる。

以上の通り，特殊パラメータ発明またはそれ

と共通する特徴を有する発明が特許発明の場

合一部の裁判例を前提とする限り，後出の特

許により既存事業に対して容易に権利行使がで

きるという実態が存在する。

4.解決策

4. 1 パブリックドメインは積極的に保護
されるべきか

以上の検討から，現在の一部の判例の立場を

前提とすると，既存事業が後出の特許により差

し止められるリスクは相当程度あることがわ

かった。このリスクを軽減するため，特許法の

解釈を改めるべきであろうか。これについては，

特許法上の各要件を，それぞれの趣旨に則って

解釈し，その結果として既存事業が差し止めら

れたとしても，それはやむを得ないという指摘

もあろう。確かに，この指摘そのものは，全く

もって正当なものである。

しかし，特許法上の各要件の趣旨は，究極的

には特許制度の目的によって定まるから，各要

件の解釈に当たっては特許法の目的を参酌す

ることが必要である。この点に関し，近時の学

説では，知的財産法の最終目的はパブリックド

メインを豊かにすることにあり，パブリックド

メインの保護と創作物の保護が衝突した場合，

前者を優先するアプローチ（パブリックドメイ

ン・アプローチ）を採るべき旨を論じるものが

ある23)。特許法の目的にパブリックドメインの

保護が含まれているのだと考えれば，各要件の

解釈において，後出の特許による既存事業差止

めのリスクの問題は，結果として考慮されるこ

とになるだろう。

私見でも，特許権は，創作のインセンティブ

を付与に必要な限度でのみ与えられるべき独占

権であって，その保護範囲は謙抑的であるべき

である。出願時に既に公衆に利用可能となって

いた技術や発明者の技術的な貢献が及ばない技

術に対して，独占権の行使を認めるべきではな

い。特許権による独占の範囲に，創作の奨励を

すべき技術が含まれる場合であっても，前記の

ような独占権の行使を認めるべきでない技術が

含まれている場合には特許権を認めるべきで

ない場合があると考える。創作の奨励の必要性

と自由領域の確保の必要性を比較衡量すること

により，特許保護の可否を判断すべきである。

特許要件たる，新規性・進歩性要件および記載

要件の解釈は， このような態度でなされなけれ

ばならない。

また，創作のインセンティブ付与という観点

からは，本来知的財産権による独占は，創作に

依拠して行われた行為にのみ及べば十分であ

る。成果へのフリーライドが認められることが

保護の必要条件だからである（ただし十分条件

ではない） 24)。一方で，特許権は絶対的効力を

有するのが原則とされているが，これは， 2.1 

で指摘したとおり，出願後の実施であれば依拠
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を擬制でき，同一発明への重複投資を抑制する

必要性が認められるからにすぎない。この前提

が崩れる状況では，先使用権という形で，独自

発明の抗弁を積極的に認めるべきと考えること

ができる。

4. 2 先使用権

先使用権の要件の解釈においては， 3.2にお

いて，特許発明と先使用発明の同一性の判断基

準および「食い込み」の可否が論点となること，

これらの論点に対する態度次第では，既存事業

に対する制約になり得る旨を指摘した。

筆者の理解するところの先使用権の趣旨によ

れば，独自に発明を完成させた者は本来その発

明を自由に実施できてしかるべきであるが，発

明の完成及び実施の準備が他者の特許発明に係

る出願より遅れた場合には，外形的には特許発

明に依拠していた疑いがあり，そうでないとし

ても，発明に対する重複投資を避ける必要があ

るから，特許権の絶対的効力が認められる25)。

この趣旨からすると，先使用権の成立に発明

の同一性を求める必要は，先使用権の効力が生

じる範囲は特許発明の技術的範囲を超えられな

いという当然のことを担保する以上には，ない

と解すべきである。したがって，特許法79条に

いう「その発明」の実施の事業と認められるに

は，先使用発明の範囲と特許発明の技術的範囲

とに重なり合う部分があれば（両方に属する実

施形式が存在すれば）足りると解される26)。こ

れは，先使用に係る実施形式が特許発明の技術

的範囲に包含されている必要は，必ずしもない

ということである。つまり，クレーム外の先使

用からの「食い込み」も認められるべきと考える。

発明の同一性の論点については，知財高判平

成30年4月4日・平成29年（ネ）10090号〔医薬〕

は妥当ではなく，大阪地判令和3年9月16日平

成29（ワ）1390〔ランプ及び照明装置〕の考え方

を採るべきである。また，知財高判令和2年9

月30日・令和2年（ネ）第10004号〔光照射装置〕

では「食い込み」が否定されており，当該事案

に対する結論としてはやむを得ないのかもしれ

ないが，一般論としては認めるべきである。

4. 3 新規性・進歩性

3. 3において，新規性要件の解釈においては，

特許発明と引用発明の同一性の判断基準が論点

となること，進歩性要件の解釈においては，発

明特定事項そのものの容易想到性の取り扱いが

論点になることを指摘し，これらの論点に対す

る態度次第では，後出の特許が既存事業に対す

る制約になり得る旨を指摘した。これらの論点

は，結局のところ，請求項の記載の表現上の新

規性・進歩性が，特許発明の新規性・進歩性と

同視できるのかという論点と，内在する特性の

発見が新規性・進歩性を基礎付けるかという論

点の複合であるといえるだろう。

まず， 3. 3 (1)で述べたとおり，請求項の

記載の表現上の新規性が発明の新規性を基礎付

けないことは，実務的にも，余り異論はないよ

うに思われる。進歩性については，知財高判令

和元年10月30日・平成31年（ネ）第10014号

〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質〕のよう

にこれと異なる立場を採るものも見られるが，

新規性と同様，請求項の記載の表現上の進歩性

は，発明の進歩性を基礎付けないと解すべきで

ある。特許請求の範囲は，あくまで権利の境界

を示す標識の役割を有するにすぎないから，そ

の表現ぶりが要保護性を基礎付けると解するこ

とはできない。特許要件は，ある物または方法

を独占権の下に置くことの可否を判断するもの

であるから，発明の新規性・進歩性を基礎付け

るのは，あくまで請求項に包含される物または

方法が「新規」な（本節では，公衆に利用可能

となっていないこと，又は，そのようなものを

改変して容易に得ることができるものではない

ことを意味する）ものであることと考えられる。
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次に，内在する特性の発見が新規性・進歩性

を基礎付けるかということについては，これを

肯定する裁判例も少なくない。この論点をどう

扱うべきかは，「発明」とは何かという理解に

依存すると思われる。「発明」とは，一定の課

題を解決する具体的手段を提示するものであっ

て，新たな特性の発見そのものは特許法で保護

されるべき「発明」にはあたらないと考えるの

であれば，内在する特性の発見は新規性・進歩

性の根拠とはならないと解すべきであろう 27)0 

もっとも，請求項の表現ぶりが新規なもので

あるとき，あるいは，内在する特性を発見して

上位概念化されたものをクレームしていると

き，それは決して「新規」な技術を偽装してい

るわけではなくて，実際に「新規」な技術をあ

る程度見いだしている場合も少なくない。すな

わち，請求項の表現ぶりが新規な，又は，内在

する特性を上位概念化したクレームは，その一

部に「新規」ではない物または方法を含む一方

で，請求項に含まれるものの大半は，物または

方法としても「新規」なものであるという場合

も少なくないのである。新規な表現ぶりや新規

な特性を見いだしたということは，実質的にも

新たな観点•発想を見いだしたことを意味し，

これにより，従来知られていた技術を上位概念

化することが可能となり， より多くの物または

方法を課題の解決手段として供することが可能

となる場合もある。これを根拠として，請求項

の表現ぶりが新規な発明や，内在する特性を上

位概念化した発明の要保護性を肯定すべきだと

いう反論もあるだろう。

確かに上記のような場合には，保護の必要性

は認められる。しかし，物の特殊パラメータ発

明の場合には，当該パラメータに着目してそれ

を調節することにより特定の物を得るというこ

と自体は新規なものと認められることを根拠と

して，そのような生産方法の発明として保護す

れば十分であろうと考える。また，除くクレー

ムにより対応すれば，新規ではない物または方

法を含んでいるという瑕疵を治癒することもで

きる。これらを考えると， 自由領域の確保の必

要性を犠牲にしてまで前記の瑕疵を含む特殊パ

ラメータ発明を保護すべき必要はないように思

われる。独占させるべきでないものが権利の対

象に含まれている状況において安易に独占を正

当化することはできないから，「新規」でない

技術が請求項に含まれる場合にはそれを除く

ことを出願人に求めることができないといえる

場合を除き，新規性・進歩性を認めるべきでな

いと考える。

4. 4 記載要件

3. 4において，記載要件においては，発明特

定事項に，請求項に係るものの発揮すべき作

用・効果や機能が記載されている場合の取扱い

が問題になることを指摘した。このとき，発明

特定事項中の奏すべき効果（すなわち，解決す

べき課題）を特定する部分とその解決手段を特

定する部分とを選り分けたうえで判断しない

と，実質的に，記載要件の潜脱が可能になるこ

とを指摘した。自由領域の確保云々を議論する

までもなく，一般論としては，知財高判平成29

年10月 25 日•平成28年（行ケ）第10189号〔光学

ガラス〕において採用されたような基準が採用

されるべきといえるだろう。

なお，請求項において奏すべき作用・効果・

機能が特定されている場合，それを発明の解決

すべき課題と認定できるかどうかは，場合によ

る。ここにも価値判断が入り込む余地がある。

発明とは課題を解決する手段を具体的に与える

ことが求められるものであり，抽象的にしかそ

れを与えていないのに広い独占を得ることは不

当だとすれば，機能的クレームのように作用・

効果・機能を請求項にて特定するのみで具体的

にそれを実現する手段を記載しないことは原則

として避けるべきであり，そのような記載がや
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むを得ない場合に限られると解すべきではなか

ろうか28)。

4. 5 自由技術の抗弁？

以上の通り，既存法理の解釈・運用を改めれ

ば，後から現れた特許により既存事業の継続が

できなくなる問題については，かなりの程度対

処することができる。これに関して，近時の裁

判例等に鑑み，パブリックドメインを特許権か

ら「保護」する手段の一つとして， 自由技術の

抗弁が再評価されるべき旨の指摘がある29)。自

由技術の抗弁とは，公知技術の抗弁ともよばれ，

被疑侵害者の実施する技術が公知技術と同一又

はそれに近い場合には特許発明の技術的範囲

や特許の有効・無効を問わず，権利行使を禁ず

るという抗弁である30)。

無効の抗弁，先使用権の抗弁が（本稿の評価

では）適切に機能していない実態があることを

踏まえれば， 自由技術の抗弁を活用すべきとい

う見解には傾聴すべきものがある。もとより，

自由技術の抗弁は，先使用権や記載要件の代わ

りにはならないが，新規性・進歩性要件の代わ

りにはなるかもしれない。仮に，本稿の提案す

るような新規性・進歩性要件の解釈ができない

としても，同様の帰結を自由技術の抗弁の解釈

により達成できるというのであれば， 自由技術

の抗弁が無効の抗弁を補完できることになる。

しかしながら， 自由技術の抗弁のそのような

解釈が正当化できるのであれば，本稿の主張す

る新規性・進歩性要件の解釈もまた正当化でき

るだろう。自由技術の抗弁を認める根拠は，結

局のところ新規性・進歩性についての無効の抗

弁と同一であるからである31)。無効の抗弁と異

なる自由技術の抗弁の意義は，迅速な訴訟進

行・当事者間の交渉の促進にとどまるものと思

われる32)。無効の抗弁と同時に自由技術の抗弁

を認めることが望ましいとしても，無効の抗弁

の代わりとなるものではないように思われる。

とはいえ，無効の抗弁と重複するからといっ

て自由技術の抗弁をあえて否定する必要はない

し，裁判所が自由技術の抗弁を用いて本稿主張

の帰結を達成することを否定するつもりも毛頭

ない。今後のさらなる検討が望まれる。

5. おわりに

現在の一部の裁判例の立場を前提とすると，

既存事業が後出の特許により差し止められるリ

スクは相当程度ある。産業の発達を究極の目的

とし，それに必要な限度で特許による独占を許

容するという特許制度の趣旨に鑑みれば，この

ようなリスクは決して放置してよいものではな

い。この点を考慮しつつ，先使用権，新規性・

進歩性要件，サポート要件（及び実施可能要件）

をそれぞれの趣旨に則って解釈を行えば，結

果として，このリスクを相当程度軽減すること

ができる。本稿が主張した解釈は，一部の裁判

例とは抵触するものであるが，特許制度の趣旨

に照らすならば，むしろ正当といえるものと考

えている。

特許権は，創作のインセンティブを付与する

ために必要な限度で与えられるべきものであっ

て，既存の技術や独自開発された技術の利用が

制約される事態は，必要最小限度にとどめなけ

ればならない。この点を踏まえて，特許法の解

釈論について更なる議論が進むことを期待して

いる。
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