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【要旨】 
他社が出願・権利化することへの恐怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願する

など，日本企業による防衛的な出願が大量に存在する。この結果，出願公開制度により国

内外に意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしていた。 
このような状況を踏まえて、特許庁は先使用権制度ガイドラインを発表した。しかし，

先使用権制度を活用し，ノウハウを秘匿化して事業実施する方法が特許権を取得して事業

実施する方法と比較して，企業の収益性や持続的競争優位性にどの程度貢献するかという

ことについて詳細に検討されていない。また，ノウハウの保護戦略についても明らかにな

っていない。 
そこで，本論文では (a)先使用権制度の体系化と法学的分析，(b) ノウハウとなり易い「方

法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率分析，(c) 「方法の発明」公開率と登

録率に基づく方法の発明の保護戦略分析，(d)発明の特許化あるいは秘匿化の企業の収益性

への影響分析，により特許出願か特許出願しないで秘匿するかの戦略的な峻別についての

考察を試みるものである。 
発明実施の事業（事業の準備）をしていることに尊重すべき，「産業の発達」という公益

に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという考え方を提案した。 
このように考えることによってはじめて公平説では説明が困難である，先使用権が大企

業に移転される場合についても説明可能とした。また、最高裁判決で判断を示されなかっ

た特許権者の実施例そのものには実施形式を変更できないことを明らかにした。 
特許出願された「方法の発明公開率」と「方法の発明登録率」の分析から，企業がどの

ようにして方法の発明を特許権により保護しているのか，伺い知ることを可能とした。 
特許権侵害訴訟データや知的財産活動調査データの分析より，「方法の発明」の特許権に

よる権利行使が「物の発明」等と比較して難しいとは言えないことやノウハウ秘匿化が企

業の収益向上につながっているという示唆は得られなかったので，「方法の発明」も特許明

細書の記載内容を充実させて積極的に出願すべきではないかと考えられる。すなわち，「方

法の発明」は侵害発見が困難であるから秘匿するのではなく，明細書にどこまで記載でき

るか十分検討してから特許出願するか，秘匿するかを判断すべきである。 
  



 
 

【Abstract】 
The defensive applications by Japanese firms exist in large quantities, such as 

carrying out patent application to the know-how which should be essentially kept secret 
from the fear of the other firm’s patent registrations. As a result, it was causing the 
problem of bringing the technology outflow unintended both at home and abroad by the 
public disclosure requirement system. 

Based on such a situation, the Japan Patent Office has announced guideline. However, 
a prior user right system is utilized, and as compared with the method of carrying out 
business enforcement under keeping the know-how in secret and acquiring patent right, 
it has not been studied in detail how much to contribute to the profitability of the firm. 

In this paper, based on (a) Systematization and juristic analysis of the prior user 
rights system, (b) rate analysis of an admissible claim in patent infringement litigation, 
(c) analysis of application strategy by the disclosure rate and the registration rate of 
“process invention”, (d) analysis of profitability and IP activities, I attempt to examine 
the discussion of the distinction strategic secreting of process invention or patent 
application 

I proposed the idea of it to admit prior user rights to be respected in that you have the 
(preparation of business) business of invention, value to contribute to the public interest 
of “the development of the industry” is born. 

From the analysis of “the disclosure rate of process invention” and “the registration 
rate of process invention” by which patent application was carried out, it was made 
possible how firms are protected process invention by patents. 

Furthermore, from the analysis of IP activity and patent infringement litigation data, 
it cannot be said that it is difficult exercise patent rights of “process invention” when 
compared to such “products invention”.   
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１． 研究の背景と目的  

 

 １－１．特許制度（平嶋，2011）  

 

 １－１－１．発明概念  

 

特許法は，1 条の目的規定（「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。」）

で明確にされているように，発明の保護と利用を中心に据えた法律である。し

たがって，特許法の保護対象である「発明」という概念がいかなるものである

のかということについて，特許制度の利用者たる公衆一般が予め認識し得るよ

うに，何らかの形で明確にしておくことは，特許法に期待された目的を実現す

る上でも大きな意義を有しているものといえる。  

しかし，発明概念を条文上の規定として一義的かつ明確に定義する作業は極

めて困難であるといえ，世界の特許法で発明の定義規定を設けている例は少な

い。わが国の特許法によれば，「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」と定義されている（特許法第 2 条第 1 項）。す

なわち，発明とは，次の４つの条件すべてを満たすものということになる。  

①  自然法則を利用していること  

「発明」の定義概念を構成する要件の中で，最も中心となる要件である。

「自然法則」については，基本的には辞書的な意味と解すれば足り，例

えば，「自然現象の間に成り立つ，反復可能で一般的な規則的関係」，

「規範法則とは異なる存在の法則であり，因果関係を基礎とする」（広

辞苑〔第 6 版〕）等という理解である。したがって，「発明」とは，あ

くまで自然界に存在している現象の背後にある，ある種の規則的関係性，

法則性が介在していることを要するものであると解される。また，特許

法における「発明」とは，自然法則を「利用」していることが要求され

ていることを規定しているものであって，逆にこのことは自然法則それ

自体については「発明」とは評価されないことを意味する。  

②  技術的思想であること  



2 
 

「技術」とは，極めて多義的な概念であるが，「技術的思想」という文

脈での「技術」とは，一般的には「一定の目的を達成する具体的手段」

と解されている。すなわち，一定の目的を実現するための何らかの具体

的態様や構成を有していることを要するとともに，その手段が実施可能

であって，なおかつ反復可能であることを要求されているものと解され

る。自然法則利用性は充足するものの，技術思想として所期の作用効果

等を奏するのに必要な技術的構成を未だ十分に確立していない創作につ

いては，類型的に発明未完成または未完成発明と呼ばれる。すなわち，

「未完成」とは，特許出願書類に記載された実施例をはじめとした記載

内容をもとに当該技術分野についての通常の知識を有する事業者（当業

者）が容易に実施できる範囲を超える状態にあるときを意味するもので

ある。したがって，このような未完成発明については，特許法における

「発明」を構成しないものと解される。  

③  創作であること  

創作性の要件では，「発明」とは，自然人による精神活動による創作で

なくてはならないことを要求しているものであり，文言上の解釈からす

れば，単なる発見は特許法上の「発明」ではないことになる。すなわち，

自然人による精神活動の成果物であっても，単に探索や調査の結果，自

然界に既に存在していた事象等を発見したに留まる場合には，たとえ膨

大な苦労を伴って得られたものであろうが，産業の発達にいかに寄与し

得るものであろうと，特許法上の「発明」とはならないようにも考えら

れる。しかし，例えば生命現象に関わる創作をはじめ人間の創作の多く

は，本来自然界に存在していた現象や物質等を発見することで実現され

るものであることから，「発明」にはある意味発見の要素を含むことは

必然とも考えられる。したがって，創作性要件について，過度に厳格に

解することは適切ではないと考えられる。  

④  高度のものであること  

実用新案法における「考案」概念との対比で，特許法の「発明」概念だ

けに存在する文言であるが，一般的には，実質的な解釈論上の意味はあ

まりないと解されている。なお，実用新案法では，その保護対象につい
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て「考案」という文言を用いて定義しており，「発明」に対して，「物

品の形状，構造，組合せ」（物品性）に反映されている「自然法則を利

用した技術的思想の創作」に限定しており（実用新案法第 2 条），高度

性と併せて，「発明」と「考案」の両概念を峻別しているものであるが，

中心的な概念である「自然法則を利用した技術的思想の創作」という部

分では相違するものではない。  

上記発明概念は，コーラーの定義にその基礎を置いていると考えられ，多く

の学説も若干の表現の差異はあるものの，類似の考え方をしている。現行特許

法は，上記 2 条 1 項で発明一般を定義し，その発明の中で，特許法第 29 条の

要件（新規性・進歩性）を満たす発明のみに特許権が付与される，という構成

をとっている。  

 

１－１－２．発明のカテゴリー  

 

特許法における「発明」は，条文上は 3 種類，大別すると「物」と「方

法」という 2 種類のカテゴリーに分類されている。これらのカテゴリーは

「実施」という概念を通じて特許権の効力範囲を画定する上でも，実質的に重

要な意味を有している。すなわち，特許法第 68 条において，業としての「発

明」の実施に対して特許権の効力が及ぶとされていることから，特許権者が

「発明」について業としての実施行為を独占的に行えるとされていることに特

許権の本質があって，実施行為の内容については発明のカテゴリー毎に規定さ

れている。  

（ａ）物の発明  

技術的思想が「物」の形として体現されている発明であるといえる。通説と

しては，時間的（経時的）な要素を含まない形での発明の実施態様であると解

されている。  

ところで，「物」とは，従来は民法第 85 条でいう「有体物」とほぼ同義で

あり，物理的実在を有する物に具現化された発明に限って，「物の発明」と解

されてきたといえる。しかしながら，最近になって，ソフトウェア関連発明の

取扱いに関連して，このような解釈が揺らいできた。すなわち，情報という無
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体物であるコンピュータ・ソフトウェアについて，平成 12 年 12 月の特許庁

新審査基準適用以降は，「物」の発明として取り扱われてきた実務をいわば確

認する形で，平成 14 年に特許法が改正された。この法改正によって，「物」

とは，コンピュータ・プログラムに代表される「プログラム等」という無体物

までをも包含する概念であることを前提とすることが明らかとなった。  

（ｂ）方法の発明  

時間的な流れに従って，複数の現象・行為等が組み合わされることによって

技術的思想が実現されている発明である。ただし，「物を生産する方法」との

関係で，現象・行為等の組合せの結果，一定の成果物（特許法上の「物」）が

生成する発明については除外されるものと解すべきである。  

（ｃ）物を生産する方法の発明  

カテゴリー上は，方法の発明をさらに細分化した類型と考えることができる。

基本的には，時間的な流れに従って生じる複数の現象・行為等の組合せによっ

て実現されている技術的思想であるという点では方法の発明と相違はないが，

その方法を用いた結果として一定の成果物が得られるという性質を有する発明

について，特に「物を生産する方法の発明」として分類している。このように，

方法の発明と別途類型化する実質的な意義としては，「実施」概念に違いを生

じさせることによって，特許権の効力範囲として方法の発明と差別化されると

いう点にある。  

（ｄ）カテゴリーの分類基準  

ある発明について，それが上記のいずれのカテゴリーに分類されるべきなの

かについて判断することは，必ずしも容易ではない。出願人の提出した願書，

明細書，特許請求の範囲，図面は主要な判断材料となり得る。判例上も「方法

の発明と物を生産する方法の発明とは，明文上判然と区別され，与えられる特

許権の効力も明確に異なっているのであるから，方法の発明と物を生産する方

法の発明とを同視することはできないし，方法の発明に関する特許権に物を生

産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を認めることもできない。そし

て，当該発明がいずれの発明に該当するかは，まず，願書に添付した明細書の

特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべきものである（特許法第 70 条第 1

項）。」（最判平 11･7･16 民集 53 巻 6 号 957 頁〔生理活性物質測定法事
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件〕）。すなわち，「方法の発明」と「物を生産する方法の発明」の発明の分

類について，明文上判然と区別されるべきことを明らかにした上で，いずれの

発明に該当するかについては，「特許請求の範囲の記載に基づいて判定すべき

もの」としている。しかし，特許請求の範囲の記載だけをもって，明らかに分

類可能である場合はともかく，そうでない場合には，発明の実体である技術内

容を明細書の詳細な説明の記載や特許請求の範囲，図面等から把握することに

よってどのカテゴリーに位置付けられるべきものであるかを実質的に判断する

必要がある。判例としても，出願書類上は「物の発明」として統一的に記載さ

れているものの，実体は「物を生産する方法の発明」であると判断した事例

（東京高判昭 34･4･14 行集 10 巻 4 号 774 頁）がある。  

 

１－１－３．特許法の理念（松本，2009）  

 

 特許法は，新規性・進歩性を有する発明に対して特許権を付与し，発明の公

開の代償として国が一定期間に限って特許権の侵害者に対して排他的請求と損

害賠償請求を認めるという仕組みをもつ法律である。そして，その仕組みの基

本となる構成は，下記（Ａ）～（Ｇ）である。  

 （Ａ）「発明」の定義・特許の対象（特許法第 2 条第 1 項）  

    特許発明の対象範囲は「自然法則を利用する技術的思想」であって，

その実施に反復再現性のあるもの。  

 （Ｂ）優先性の法則（特許法第 39 条）  

    先願主義と先発明主義があるが，わが国特許法は先願主義を採る。  

 （Ｃ）発明の開示義務（特許法第 36 条第 1 項乃至第 7 項）  

    発明開示の様式は，出願にかかる発明の具体的実施形態を記載する特

許明細書の作成と，出願人が明細書に記載した発明の排他権の及ぶ

範囲を記載する特許請求の範囲の作成と共に，出願時の出願に係る

発明の属する技術分野の者が通常有する技術知識，いわゆる当業者

の認識，により容易に実施できる程度に記載されていること，さら

に発明の記載が明確であることを要する。  

 （Ｄ）新規性・進歩性（特許法第 29 条第 1 項，第 2 項）  
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    発明を特許する要件は，出願時の技術水準と比較して，新規性と進歩

性を具備していること。  

 （Ｅ）特許発明の保護期間（特許法第 67 条第 1 項）  

    特許権の存続期間は，特許出願の日から 20 年をもって終了する。  

 （Ｆ）特許発明として形成された成果の社会への公平な分配  

    先使用権（特許法第 79 条），「職務発明」について特許法第 35 条

の裁定による強制実施権制度（不実施の場合（特許法第 83 条）），

利用発明の場合の実施（特許法第 92 条），公益のための実施（特許

法第 93 条）としてそれぞれ規定されている。  

 （Ｇ）特許権の効力の制限（特許法第 69 条）  

    試験又は研究のための実施に及ばない等，公益上の配慮から特許発明

の効力を制限している。  

 上記（Ａ）～（Ｇ）は，わが国の特許法が特許法所定の目的（特許法第 1

条），「発明の奨励と産業の発達」を成し遂げるための基礎である。もし，こ

れらの中の一つでも欠けるときは，特許適格性を喪失するのであり，これが特

許法の基本的仕組みである。そして，（Ａ）～（Ｇ）は個別のテーマであると

共に，相互に密接に関係し，全体として特許制度を有用な制度として意味づけ

るものであり，この基本的仕組みこそ，特許発明を適法な独占として国が保護

する特許制度の基礎であり，理念である。  

すなわち，特許制度は新規性・進歩性などの要件を備えた発明を完成させ，

その発明について特許庁へ出願１をし，審査官により審査２され，この手続を

通じて発明の内容を社会に公開した者に対して，新規発明公開の代償として特

許権３という独占・排他的権利を付与するものである（特許法第 68 条）（松

本， 2000）。また，発明を奨励し産業の発達に貢献するため，「発明の保

護」と「発明の利用」を図るものでもある（特許法第 1 条）。よって，発明

の保護と利用は特許制度を支える２本の柱であり，そのどちらか一方を欠いて

も産業の発達は阻害されることになる（吉藤，2001）。  

発明の保護は発明者を保護し，発明を実施して事業化を図ろうとする企業を

保護することになる。これが発明の奨励となることは勿論であるけれども，そ

れだけでは特許制度の目的は達成できない。すなわち，発明の保護と引換えに，
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発明の利用が確保されてはじめて発明を保護する真の意義が生じ，産業の発達

に貢献できるのである。そして，発明の利用は「発明の公開」と「発明の実

施」を通じて行われる（吉藤，2001）。  

発明者は，特許として保護を受けるため，発明の内容を特許庁に出願して公

開しなければならない。また一方において，発明の公開は産業界に対し実施化，

事業化の対象を提供する場として，「発明の事業化」への橋渡しの役をも果た

すことになる。発明の文献的・研究的利用は，産業の発達の大きな原動力とな

ることは勿論であるが，それは特許法の期待する発明の利用の一部に過ぎず，

さらに進んで発明が現実に実施され産業として利用されてこそ発明の完全な利

用が行われたことになり，特許法の目的である産業の発達に直接かつ現実に貢

献することができるのである。以上の意味において，発明の実施はその公開と

ともに利用上欠くことのできないものである（松本，2008）。  

また，独占・排他権である特許権は同一発明については１つしか成立させら

れない。同一発明が独立に複数完成した場合には，どちらに権利を与えるかを

決定しなければならないが，わが国は先に出願した者に権利を与える「先願主

義」を採用している。これに対して，先に発明した者に権利を与える「先発明

主義」もある。  

最先の発明者と，この者に遅れて発明を完成させたが先に出願した者との，

いずれの者に当該発明の独占を認めるべきかという政策論としては両論あり得

るが，どちらの政策にも長短がある。しかし，①発明完成の先後を確定するこ

とは困難であるため，これを決定する手続に時間的・費用的負担が大きいこと，

②先願主義を採用して早く出願させて，技術内容を公開することが，重複技術

開発を回避し，技術の進歩を図るために有効であること等から，先願主義が優

位であるとして，世界的に採用されている（高林，2005）。  

ところで，特許制度の目的をどのように理解するかについては種々の学説が

あり，特許制度の誕生以来論争が絶えなかったが，発明を保護することは基本

的人権の保護であるとする説（基本権説）と発明を保護することは産業政策上

必要であるとする説（産業政策説）の二つに大別される（吉藤， 2001），

（渋谷，2004）。  

第一に，基本権説はいわば個人的正義に立脚したもので，１８～１９世紀に
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おいて最も有力な説であった。しかし，この説には理論上の欠陥，すなわち，

①特許権が最先発明者又は最先出願人のみに付与されること，②発明をしても

特許出願をしない者には特許が付与されないこと，③一国で付与された特許は

その国限りであるとの原則（属地主義）を説明することができない，もあり衰

退した。  

第二に，産業政策説（吉藤， 2001）はドイツやわが国のような後発資本主

義国で採用されたものであり，特許制度を自国の産業発展の道具として用いよ

うとするものである。そして，わが国の現行法は特許法の目的として産業の発

達を掲げ，特許法が産業政策的な法であることを明らかにした。例えば特許を

受けることができる発明（特許法第 29 条第 1 項柱書：産業上利用することが

できる発明・・・），特許を受けることができない発明（特許法第 32 条）な

どを挙げることができる（中山，2000）。  

すなわち，この説は産業政策上の見地から特許制度を採用すると考えるもの

であり，さらに（ⅰ）秘密公開説，（ⅱ）発明奨励説，（ⅲ）過当競争防止説

に分けられる。  

（ⅰ）秘密公開説（代償説）  

発明が秘匿され，発明者の死と共に失われたのでは社会にとって損失である

から，特許権という代償を与えて発明の内容を公開させ，これを社会の公有財

産とすることが特許制度の目的であるとする。この見解によれば，社会は特許

要件の欠ける発明を公開させても公益に資することはないので，そのような発

明をした者に対して公開の代償を与える必要はないと考えられる。  

（ⅱ）発明奨励説（刺激説）  

特許権を付与することにより研究開発投資の回収と独占利潤獲得の機会を発

明者に与え，発明を動機づけ，奨励することが特許制度の目的であるとする。

この見解によれば，特許要件の欠ける発明を奨励しても，社会が公益を受ける

ことはないので，そのような発明をした者に対して研究開発投資の回収や独占

利潤獲得の機会を与える必要はないと考えられる。  

（ⅲ）過当競争防止説（競業秩序説）  

現代社会において特許制度を必要とするのは，仮にこの制度がないとすれば

企業間の競争は単に国内のみならず，国際的にも不公正な競争を引き起こすこ
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とは必至である。しかし，特許制度は発明者のみに独占権を与えるという公正

で強力かつ合理的な方法によって，このような過当競争を有効に防止し競業秩

序を確保することができるという機能を有しているとする。  

従前より前記産業政策説の諸説は，「・・・そのうちのいずれかを正しいと

すべきではなく，むしろ三者を一体として多目的的に把握すべきであろう。」  

と指摘されている（吉藤， 2001）が，技術革新の激しい２１世紀の現代社会

においては，特許制度は単に発明を公開させ，又は単に発明を奨励するための

ものではなく，適正な競業秩序のもと，できるだけ早く発明を公開させるとと

もに，発明を積極的に奨励することによって，技術の進歩や産業の発達に貢献

していかなければならないと考えられる。  

つまり，特許制度は国家の産業発達の道具として用いようとして考え出され

たものであり，発明者の研究成果を保護（独占・排他権の付与）するとともに，

優れた技術を世の中に広く公開して，発明の実施を通じて「技術の進歩」ひい

ては「産業の発達」に寄与する（公益に資する）ことを目的とする制度なので

ある。  

 

 １－２．ノウハウの保護（盛岡，1989），（茶園，2004）  

 

一方，わが国の技術水準の高度化，経済のソフト化の進展に伴って，非公知

で秘密として管理されている営業秘密の重要性はますます増大しており，これ

を不正な競争行為から保護する必要性は高まっている。  

 営業秘密４とは，「秘密として管理されている生産方法，販売方法その他の

事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって，公然と知られていないも

の」（不正競争防止法第 2 条第 15 項第 6 号）をいう。したがって，不正競争

防止法は技術上の営業秘密の保護対象を「生産方法その他の事業活動に有用な

技術上の情報」という抽象的な括りで規定しており，必ずしも特許法の「発

明」として完成に至らないものであってもよい。例えば，特許法における「発

明」の成立過程は，課題の着想，解決手段の着想，解決手段の具体化という過

程を経て完成されるものであるが，「解決手段の着想」の段階に止まるもので

あってもそれが「事業活動に有用な技術上の情報」といい得る限り不正競争防
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止法によって保護されるのである。但し，営業秘密として保護される情報は，

秘密管理性，有用性及び非公知性の３つの要件を満たすものでなければならな

い。ここで，営業秘密という用語は，「ノウハウ」，「トレード・シークレッ

ト」，「財産的情報」，「企業秘密」等の語と混同されることがあり，また，

これらの語と互換的に使われることがある。これらの言葉の意味するところは，

それほど大きな差は認められないが，営業秘密の語を除いて，法律または判例

によって十分に明らかにされていないが，一般に，「ノウハウ」（ know-

how）と称せられるものは工業上の技術情報を指し，「技術秘訣」，「こつ」

に相当する（盛岡，1972）。トレード・シークレット（ trade secret）の語は，

米国における法理として確立している（千野， 1994）。「財産的情報」の語

は，平成 2 年 3 月 16 日に出された「財産的情報に関する不正競争行為につい

ての救済制度のあり方について」と題する報告書において，「非公知で財産的

価値のあるものであって，企業が秘密として管理している製造技術，設計図，

実験データ，研究レポート等の技術的ノウハウや，顧客名簿，販売マニュアル，

仕入先リスト等の営業上のノウハウ等であり，トレード・シークレットと呼ば

れることもある。」としている。「企業秘密」の語はノウハウ的な情報に限定

されず，企業の秘密情報であればすべて包含されるような印象を与える。上記

のように用語の性格を整理すると，「ノウハウ」の語は技術上のノウハウのみ

に用いられたり，概念が曖昧であること，「トレード・シークレット」の語は

米国における保護法理の概念が余りにも強固であること，「企業秘密」の語は

広義に過ぎること，「財産的情報」の語は法概念として未成熟で一般に定着し

ていないことから，不正競争防止法では「営業秘密」の語を用いることにした

のである（千野， 2002）。本論文においては，基本的には「ノウハウ」の語

を用い，米国における議論では「トレード・シークレット」の語を用いること

にする。  

これに対して，特許は技術の公開をその取得するための条件としており，保

護の条件はノウハウと特許では全く逆である。そして，ノウハウとして保護さ

れるものの中には特許性を有する技術等が含まれることが考えられるので，ノ

ウハウの保護制度が存在することにより，技術の秘匿化が進み，わが国の産業

の発展を支えてきた特許制度を形骸化するのではないかということが懸念され
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（染野・染野， 1969），特許制度とノウハウの保護の関係について以下のよ

うに指摘されている。  

①両者は技術開発の成果を保護するという側面において同一であり，ノウハ

ウの保護は，競争相手が有するノウハウを不正な手段で獲得し競争上有利な地

位を占めようという行為を抑制するとともに競争相手が正常な努力を払うイン

センティブの確保に資することから，技術開発の促進にも資する。  

②ノウハウの保護は，企業がノウハウを秘密として管理していた場合に，不

正な行為を行った者に対する救済措置であるのに対して，特許制度は更に一歩

進んで，技術を公開した者については，善意の第三者に対しても及ぶ絶対的か

つ排他的な権利を付与するものであることから，その効果の面で両者は大きく

異なる。  

③特許性のないノウハウ，特許出願前の発明についても，不正な行為からの

保護は必要であり，ノウハウには，特許発明に該当しない副次的・派生的な技

術知識も含まれており，特許制度の対象とならない技術情報についても，不正

な行為からの救済措置を設けることは必要である。  

 すなわち，ノウハウの保護を求めるためには新規性，進歩性等の実体的要件，

特許庁による審査がなく，当然のこととして，特許法による開示強制（出願公

開）もないことから，特に第三者に知られることで情報としての価値が減殺さ

れ，かつ侵害行為の捕捉も困難な企業の生産部門（工場）の内部でのみ用いら

れる製品の製造方法に関する発明については有力な武器となり得ると考えられ

る。但し，ノウハウの保護には高度な秘密管理性のレベルが要求される。した

がって，不正競争防止法による営業秘密の保護は侵害訴訟での当事者限りの相

対的保護に止まるものの，秘密管理が十分であれば特許権に変わらない保護を

受けることが可能であり，保護期間の制限もない。秘密管理コストは高くなる

が，権利維持コストは必要ないのである。  

ところで，特許性のあるノウハウを特許権として保護するか，ノウハウとし

て秘密管理を行い保護するかは，ノウハウの保有者である企業の特許戦略によ

って決定されるものであり，ノウハウとして保有した場合には第三者が同じノ

ウハウを開発して特許権を取得するというリスクが常に存在するのであるから，

企業の特許戦略がノウハウの保護制度の存在することにより変化することは考
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え難い。したがって，ノウハウの保護制度が存在することにより特許制度が形

骸化し，ひいては産業の発展を阻害することは考え難く，ノウハウの保護と特

許制度とは，相互補完的な機能を担いつつ，共存することが可能である（横

田・他，1990）と考える。  

  

１－３．問題意識と研究の目的  

 

 日本企業の２００４年度の特許出願件数は約３６万件で，そのうち審査請求

もされずにみなし取下げとなるもの約１６万件，審査請求したが拒絶査定とな

るもの約９万件，国内で特許査定されたが海外には特許出願しないもの約８万

件，国内外で特許査定されるもの約３万件で，グローバルなインターネット社

会では日本企業による出願公開により毎年約３０万件以上の技術が全世界に無

料で提供されてしまっていた。  

約１６万件

約９万件

約８万件

約３万件

約３６万件

審査請求せず、

みなし取下げとなるもの

審査請求したが、

拒絶査定になるもの

国内で特許査定となるが、

海外には特許出願しないもの

国内外で特許査定されるもの

日
本
企
業
が
日
本
に
特
許
出
願
す
る
件
数

出願公開により、

毎年３０万件以

上の技術が、全

世界に無料で提

供（日本語）され

ている

グローバルなインターネッ

ト社会では、特許庁の

IPDLによりいつでもどこで

も情報収集が可能

グローバル市場において特許権で

保護されるのは、これらのみ
 

図１．2004 年度の日本企業の特許出願状況（（岸，2005）を基に筆者作成）  

 このような状況を踏まえて「知的財産推進計画２００５」（知的財産戦略本

部， 2005）で以下のように提言された。他社が出願・権利化することへの恐
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怖心から本来秘匿すべきノウハウまで特許出願するなど，企業による防衛的な

出願が大量に存在する。これは審査の遅延につながるだけでなく，出願公開制

度により国内外に意図せざる技術流出をもたらすという問題を引き起こしてい

た。この問題は，企業の出願行動にその一因があるが，他方で現行の先使用権

制度の使い勝手が悪いことや，コスト面での制約から海外でも特許権を取得す

るものは出願全体の１０％にも満たないという現実から，特許出願による意図

しない技術流出は不可避なものとなっていた。そこで，企業が本来秘匿してお

きたい技術について，防衛的な特許出願のほかに自己防衛できる手段を用意し

ておく必要があるというものである。  

これを受け，特許庁は 2006 年 6 月『先使用権制度の円滑な活用に向けて 

－戦略的なノウハウ管理のために－』（特許庁， 2006）と題する先使用権制

度ガイドラインを発表した。そのなかで，「国際的な競争が激しくなるなか，

企業は，①開発した技術を公開が前提となる特許権を取得し海外でも権利化し

ていくか，②ノウハウとして対外的に秘匿するか，を選択し，より戦略的な知

的財産管理を行っていくことが重要であるとしている。そして，ノウハウとし

て秘匿することを選択した場合に，世界の主要国の特許制度においては，発明

の実施である事業又はその準備をしていれば，その後第三者が特許権を取得し

たとしても無償の通常実施権が得られる制度，いわゆる『先使用権制度』が設

けられており，この制度を活用することにより企業は継続的に事業の実施を行

うことが可能となっている。」としている。  

しかし，先使用権制度（先行研究のレビューで詳述する）は先願主義法制下

において特有な制度であり，先願主義そのもののもつ欠陥を是正するものであ

ると説明されているが，①先使用権が実施の事業とともに移転され，移転先が

大企業である場合，ベンチャー企業等の特許権者と先使用権者となる大企業の

関係をどのように考えるのか，②最高裁判決で判断の示されなかった先使用者

が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可能である

のか，明らかにされていない。  

また，発明が生まれた際に，特許出願する方がよいのか，特許出願しないで

秘匿する方がよいのか，詳細に検討されていない。特に，方法の発明は侵害発

見が困難であるので特許出願しない方が得策であると考えられているが，方法
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の発明の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率や方法の発明の出願・権利化

戦略，および特許化あるいは秘匿化の別が企業の収益性に与える影響の観点か

ら特許出願か秘匿かの峻別について詳細に検討されていない。  

 そこで，本論文では，発明を秘匿した場合の保護制度である (a)先使用権制

度の体系化と法学的分析により上記課題の解明を試みる。また， (b)「方法の

発明」の特許権侵害訴訟での特許権者主張認容率分析， (c) 「方法の発明」公

開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析， (d)発明の特許化あるいは

秘匿化の企業の収益性への影響分析，により発明を特許出願するのか秘匿する

のかの戦略的な峻別についての考察を試みる。  
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２． 先行研究のレビュー  

 

２－１．先使用権制度の趣旨 ―歴史的沿革を中心とした分析―  

 

２－１－１．日本法における先使用権制度の歴史的沿革の分析（松本，

1984），（森林，2002）  

 

  ２－１－１．（ａ）明治 42 年特許法第一次改正による先使用権制度の採

用  

 

 享保 6 年の新規御法度により技術の進歩自体が否定されていたが，明治期

に入り殖産興業・富国強兵のため技術レベルの向上が必須であり，その国策に

そって明治 4 年に専売略規則が公布され，わが国に特許制度が導入された。

専売略規則は簡略なものではあるが，明細書等の要件も課せられ，さらに審査

主義も採用されていたので，近代的特許制度の外観を有していた。しかし，わ

が国において明治 4 年頃は未だこのような立法を必要とする技術レベルには

達しておらず，若干の特許出願は存在したものの専売略規則はほとんど成果の

ないまま明治 5 年に当分の間廃止され，明治 18 年まで特許制度は存在しなか

った。  

 明治 18 年の専売特許条例において，発明者主義，審査主義が採用され，わ

が国特許制度の基礎が確立したのである。明治 21 年には専売特許条例が大改

正され，特許条例が成立したが，これにより，発明者は権利として特許を取得

し得るようになった（権利主義）。また，審査は審査官が行うようになり，米

国と同様に先発明主義が採用された。明治 32 年に特許条例はパリ条約加盟の

ため改正され，特許法が制定された。この改正により，外国人にも特許に関す

る権利能力が認められるようになった（中山，2000）。  

その後，明治 42 年に特許法の第一次改正がなされたが，この改正の趣旨は，

政府委員押川農商務次官の説明によれば，時勢の進運に伴いあらわになった不

備の点を補修するためのものであり，抜本的ではないとされる。その改正の要

点の第 4 において，「現行法ニ於キマシテハ特許権実用新案権，意匠権ト云
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フモノノ効力ハ絶対的デゴザイマシテ，往々世人ニ不測ノ損害ヲ及スヤウナ憂

アリマスノデ，今度ノ改正案ニ於テハ其特許又ハ登録ノ出願前ニ於テ発明又ハ

考案ヲ善意ニ実施シテ居ル者ニ対シテハ，特許権，実用新案権，意匠権ノ効力

ヲ及サナイト云フコトニ規定シタノデアリマス，」と説明されている（第 25

回帝国議会衆議院特許法改正法律案外三件委員会議録）。また，政府委員中松

特許局長の説明によれば，この明治 42 年（1909 年）特許法は大体において

米国の制度に倣って編成しているが，これに英国，仏国，独国の制度のよいと

ころは所々に採用し，さらに日本の状況を斟酌した点も少なくないとされる

（第 25 回帝国議会衆議院特許法改正法律案外三件委員会議録）。すなわち，

米国の制度に倣って先発明主義，先使用権制度を導入したものであったのであ

る。  

ところで，わが国では「アメリカ特許法には先使用権に関する規定は全く見

当らない。」（竹田， 2007），「アメリカ特許法はその創設以来一貫して先

発明主義の下にあり，・・・，そのアメリカ特許法が，273 条として，ビジネ

ス方法特許に限って，初めて先発明者に先願主義の下で認められている先使用

権を認めたことは注目すべきことである。・・・」（松本， 2005），「米国

特許法は先使用権に関する規定を有さず，そのような権利を認めた判例も存在

しないが，・・・。」（茶園， 1990）とされていたが，米国において先使用

権は 1839 年特許法の第 7 条に規定（Patent Act of 1839，  Ch. 88，  5 Stat. 

353，  §7）され，それが 1952 年まで維持されていたのである（Harriel，

1996），（Hollander， 2002），（Hubert， 1998）。判例は必ずしも多く存

在はしないが，McClurg v. Kingsland 連邦最高裁判決（42 U.S. 202(1843)）

において初めて 1839 年特許法第７条を適用し，２つの重要な判断を行った。

すなわち，①発明者が猶予期間以内に特許出願をした限り，公然実施により特

許を無効とすることから免れさせ，また先使用者が特許出願後でもその発明

（品）を実施（製造）し続けることができる  ，②先使用権はその発明の改良

にまで及ぶ  ，というものである。  

上記米国の状況を参考にし，わが国の特許法において先使用権について最初

に規定した明治 42 年法律第 23 号（特許法）第 29 条は以下のように規定する。  

特許権ノ効力ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルモノニ及ハス  
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一 研究又ハ試験ノ為ニスル特許発明ノ応用  

二 特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ若ハ設備

ヲ有スル者又ハ其ノ承継人ノ特許発明ノ実施  

三 単ニ帝国内ヲ通過スル運輸具及其ノ装置  

四 特許出願ノ際ヨリ帝国内ニ在ル物及第一号又ハ第二号ニヨリ製作シタル物  

前記第二号から明らかなように，先使用権は特許権の効力の制限として規定

されている。但し，先発明主義によると特許権発生後においても最先の発明者

がいつ出現するか分からないため権利の安定性を欠く等の弊害が生じたようで，

先発明主義と先願主義とを折衷（完全な先願主義となる大正 10 年法と比較す

ると過渡的な制度）し，該特許法第 9 条において，「同一発明ニ付各別ニ特

許ヲ受クルノ権利ヲ有スル者二人以上アルトキハ最先ニ発明ヲ為シタル者ニ限

リ特許ス其ノ同時ノ発明ニ係ルトキ又ハ発明ノ前後不明ナルトキハ最先ニ出願

ヲ為シタル者ニ限リ特許ス但シ同日ノ出願ニ係ルトキハ関係者ノ協議ニ依リ協

議調ハサルトキハ共ニ特許セヌ 特許権発生後二年ヲ経過シタルトキハ最先ニ

与ヘタル特許ニ限リ有効トス」との規定を置いた（特許庁編， 1984）。この

規定に対して「その実質は先願主義に移行したものとみてよい。」（松本，

1984）との見解もあるが，前記第 9 条は先発明主義を前提にして先発明主義

に制限を加えた規定であると考えられる（清瀬，1911），（泉，2002）。  

したがって，従来先使用権を「先願主義の下における特有なものであって，

それ自身先願主義の持つ欠陥を是正する役割を荷っているものである。即ち，

先使用権を如何なる要件で成立させ，またどの範囲で許容するかの考察は，特

許制度の一方式としての先願主義の右のような制度上の特性に対する考察を離

れてはあり得ない」との見解（松本， 1984）もあったが，上記のように先使

用権は先願主義に特有の制度ではなかったのである（森林，1972）。  

 

２－１－１．（ｂ）大正 10 年特許法第二次改正  

 

大正 10 年法（大正 10 年法律第 96 号）において先願主義が採用され，旧法

第 29 条第 2 号は次の通り改正された。すなわち，先使用権は法定通常実施権

として規定された。  
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特許法第 37 条  

特許出願ノ際現ニ善意ニ帝国内ニ於テ其ノ発明実施ノ事業ヲ為シ又ハ事業設

備ヲ有スル者ハ其ノ特許発明ニ付事業ノ目的タル発明範囲内ニ於テ実施権ヲ有

ス  

先使用権制度についての当時の学説では，ドイツにおける考え方を参考に

「・・・要スルニ，一旦適法二成立シタル既存ノ事実関係ヲ破毀セサラントス

ルノ精神ニ出ツ。或ハ之ヲ以テ占有関係ノ応用ナリト謂フモ可ナリ。・・・」

（清瀬， 1985），「本條は特許権の有する排他的効力の例外を規定したもの

で，現に存する事業設備の利用を不可能ならしめ，又は現に實行されつつある

事業を中止せしむるは国家経済上非常に不利益であり，又其の事業執行者の為

めにも酷であるから，特に善意なる實施者又は設備所有者を保護せんが為めに，

設けられたものである。・・・」（永田， 1959），「・・・先使用権は当該

工業所有権から派出した権利ではなく，これと独立に発生した権利であって，

ピーツカーのいう如く，既存の何れの権利にも属しない特殊の権利であると解

せねばならぬ。従って右の如く，先使用権を以て工業所有権から派出する一般

實施権と同一範疇に属せしめたことは，法律論としては適当ではないであら

う。」（平田，1940）等の諸説が提唱されていた。  

 

２－１－２．現行特許法における先使用権制度  

 

その後，昭和 23 年 7 月 15 日法律第 172 号による一部改正，昭和 34 年 4

月 13 日法律第 121 号による特許法の全面改正，昭和 45 年 5 月 22 日法律第

91 号による一部改正，昭和 60 年 5 月 28 日法律第 41 号による一部改正，平

成 5 年 4 月 23 日法律第 26 号による一部改正を経て現行の 79 条の条文となっ

た。  

（先使用による通常実施権）  

特許法第 79 条：特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし，

又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た者から知得して，

特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又

はその事業の準備をしている者は，その実施又は準備をしている発明及び事業
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の目的の範囲内において，その特許出願に係る特許権について通常実施権を有

する。  

特許制度は前記のように発明の公開（保護）と発明の実施（利用）を２本の

柱として成り立つ制度である。他方，先使用権は，特許権者の発明の実施であ

る事業をその特許出願前から実施あるいは実施の準備をしている者（先使用

者）に対して，一定の要件を満たせば与えられる法定の通常実施権であり，こ

の権利によりその事業の継続が可能となる。したがって，特許法 79 条（先使

用による通常実施権）は，後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権

を規定するものであり，後の特許権が成立していない状態で予め何らかの権利，

地位を与えるものではない（森林，1971）。  

 

２－２．日本法の先使用権制度の起源としての米国法における検討  

 

 ２－２－１．先使用権制度の採用（1839 年）  

 

米国では先使用権を認めることは，「経済（社会）が発展することに多大な

努力を惜しまなかった人々にその努力にふさわしい報酬を獲得させることが可

能でなければならないという経済的な公正さ（Economic Justice）という伝統

的な概念と親和的であるとする。すなわち，経済的な公正さがそういう人々の

自己実現の促進やその結果として社会の発展に寄与するため，経済的な競争へ

の参加は称賛に値する努力であり，かつ経済的な競争は概して公平な競争であ

る と い う 考 え 方 で あ り ， 特 許 制 度 の 創 設 原 理 と 合 致 す る も の で あ る 」

（Harriel，1996），（Hollander，2002），とされていた。  

さらに，先使用権を認める場合，「『発明の商業化』が促進され，公益に資

すること」（Hollander，2002），（Hubert，1998），（Notaro，1983），

逆に先使用権を認めない場合，「先使用者は後発明者によって特許を取得され

てしまうことをおそれて無駄な防衛的な特許出願をせざるを得なくなる。」，

と指摘されていた（Hollander，2002）。  
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 ２－２－２．先使用権制度の廃止（1952 年）  

 

1839 年 に 設 け ら れ た 米 国 特 許 法 の 先 使 用 権 に 関 す る 規 定 は 1870 年

（ Patent Act of 1870，  Section 37）， 1878 年（ Patent Act of 1878，  

Section 4899 ） ， 1926 年 （ Title 35 of United States Code in 1926 ，  

Section 48）と改正され，1952 年現行の特許法（35 U.S.C.）が制定された。

その際，先使用権制度は廃止されたのであるが，その理由は” redundant and 

unnecessary”（余分で不必要）（Harriel，1996），（H.R. REP. No. 1923，  

82d Cong.，  2d Sess.，  Table 3，  at 72(1952)），（Hollander，2002）と

いうものであった。  

 

２－２－３．ビジネス方法特許に関する先使用の抗弁（特許法 273 条）

（泉，2002），（Barney，2000），（Bender，2010），（山崎，2000）  

 

 1999 年の法改正により米国特許法が 273 条として，ビジネス方法特許に限

って先使用権制度を復活させたことは注目に値する。すなわち，「ある者に対

して主張されている方法（ビジネスを行う又は経営する方法を意味する）クレ

ームの１又は２以上がそうでなければ侵害となるであろう場合に，その者が特

許の有効な出願日より１年以上前に善意で実際に実施していたときは，そのこ

とが本法第 271 条（特許権侵害）に基づく侵害訴訟に対する抗弁であるもの

とする（273 条 (b)(1)）。」，と規定したのであった。  

従前，先に発明を完成させた者が特許出願をせずにトレード・シークレット

として保有し，実施することを選択した場合，第三者が後に当該発明について

特許権を取得すると両者の関係はどのようになるのか，すなわち先発明者とし

てのトレード・シークレット保有者と後発明者としての特許権者の関係がどの

ようになるのか ，を規定する条文は特許法第 102 条 (g)(2)（ 35 U. S. C. 

§102）である。  

 この 102 条 (g)(2)は，先発明者と後発明者の利益を調節・調和させるという

性格のものではなく，その結論は先発明者の発明の使用が後発明者の特許権に

よって禁止されるか，あるいは後発明者の特許権が無効になるという両極端な
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結論となるものである。したがって，わが国の先使用権の問題とは大きく異な

っている。  

 特許法 273 条創設のきっかけとなったのは，1998 年 7 月 23 日に CAFC が

下 し た State Street Bank 事 件 判 決 （ State Street Bank and Trust v. 

Signature Financial Group, 149 F. 3d 1368(Fed. Cir. 1998)）であった。同

判決は，ビジネス方法が有用，具体的かつ有形な結果を生じさせる場合，その

方法は特許性を有すると判断され得るとし，ビジネス方法は特許の保護対象か

ら除外されるという「ビジネス方法除外の原則」を「誤って把握されてきた」

ものであるとして否定した。すなわち，ビジネス方法に関する発明は永らく特

許保護の対象外とされていたため，俄かにビジネス方法の発明が出願されるよ

うになっても，米国特許庁にこれを審査するための公知文献の蓄積が全くない

ということから，トレード・シークレット保有者を保護する必要性がでてきた

ために立法化されたものである。  

 ともかく，特許法 273 条によりビジネス方法発明の領域ではあるが米国で

も先使用権が認められ，「 102 条 (g)の下におけるような先発明者としてのト

レード・シークレット保有者か，後発明者である特許権者のいずれかが完全に

勝つ，あるいは負けるのではなく，双方の利益を調整・調和させ，両者の共存

または相互補完を図ったものとして評価することもできる。・・・」（泉，

2002）。  

現 状 で は 侵 害 訴 訟 に お い て 273 条 の 先 発 明 者 の 抗 弁 を 主 張 し た 判 例

（Steven W. Sabasta & Sioux Falls Insulation Supply v. Buckaroos, 507 F. 

Supp. 2d 986）は少なく，今後の判例の蓄積が待たれる。米国特許法 273 条

とわが国特許法 79 条（公平説）は後発明者である特許権者と，出願の際に当

該発明を既に実施あるいは実施の準備をしている者との利益を調整し，バラン

スをとるという点で両者は共通であり，したがって，このことは先願主義であ

っても先発明主義であっても無関係ということである。但し，米国での 273

条の立法の経緯（State Street Bank 事件において，従前存在すると信じられ

てきたビジネス方法除外の原則が否定されたことで，特に金融業界が中心とな

ってその創設を求めてできあがった規定である。）を考慮すると，特殊な位置

づけになるものである（泉，2002）。  
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２－３．先使用権制度の法的根拠をめぐる現行法の下での学説の検討と分

析  

 

２－３－１．わが国での先使用権制度の趣旨  

 

従来，先使用権を認める根拠について多数の判例・学説があるが， (a)現に

善意に実施している発明を廃止させることは国民経済上不利益を招くとする経

済説と， (b)先願主義の法制下で，特許権者とその出願前に既に同一発明を実

施し又はその実施の準備をしていた者との利益の公平を図ることにあるとする

公平説に大別される（松本，1983）。  

 

（ａ）経済説  

 経済説は，特許出願の際すでに実施または実施の準備をしていた事業の継続

を不可能にしてしまうことは善意の事業者に酷であるばかりでなく，国民経済

上好ましくない，とするものである（但し，経済説も，経済的観点を強調する

というだけで，公平の観点を全く考慮しないというわけではない（水野，

1989））。例えば「先使用権制は国民経済上の理由と，事業者および設備者

保護を考慮したものである。・・・他人に特許又は登録のあった故を以って，

その事業又は設備を廃絶せしめるのは，国民経済上損失少なからざると共に，

他方事業者又は設備者に対しても公正を欠く処置であることに先使用権制の根

拠が存する・・・」とする見解があり（平田， 1940），経済説に立ちながら

権利者と先使用者との調整を図ろうとしている。  

経済説に属する判例として夏期用寝衣事件判決（大判昭 13･2･4 民集 17 巻

37 頁）は，「實用新案法第四條ニ依レハ實用新案出願ニ付最先願者ニ限リ登

録シ其ノ登録ヲ受ケタル者ハ同法第六條第一項ニ依リ獨占排他性ヲ有スル實用

新案權ヲ取得スルニ至ルヲ以テ斯ル最先願主義ヲ貫徹センカ右先願アル事実ヲ

知ラスシテ現ニ他人ノ出願ニ係ル同一考案ヲ利用シテ製作販賣擴布等實施事業

ヲ為シ又ハ其ノ設備ヲ有スル者ノ既存事業若クハ設備ヲ無用廃絶ニ歸セシメ延

イテ國家經濟ノ見地ヨリスルモ不利ヲ招来スル虞アリ同法七條ハ斯ル結果ヲ防

止スル目的ヲ以テ右同一考案利用者ニ對シ其ノ利用スル範圍内ニ於テ尚從前ノ
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如ク利用スル權利卽實施權ヲ附與シ前示最先願ニ依ル實用新案權ヲ制限シ依テ

以テ兩者ノ權利ヲ圓滿ニ調整セントスル律意ニ外ナラサルモノトス・・・該實

施權ハ實施ノ對象タル考案ノ利用若クハ利用可能ノ狀況卽考案ノ占有狀態ノ保

護ヲ目的トスルモノニシテ考案者ノ權利保護ヲ目的トスルモノニ非ス」と判示

し，国民経済の保護を第一に考慮しているが，占有状態の保護や権利者と考案

利用者との権利の調整というドイツの学説に従った観点を考慮していたのであ

る（満田，1971），（麻生，2009）。  

しかし，特許制度は産業上利用できる新規な，しかも進歩性を備えた発明を

し，これを特許出願することによって発明を公開した者に対し，その代償とし

て国家が一定の期間，一定の条件のもとに特許権という独占・排他権を付与し

て保護する制度である。つまり，国家経済への考慮は，あくまでも特許発明の

保護及び利用を図ることによりなされているのであり，実施中の事業または事

業設備を国家経済上の理由から直接保護することは特許法の目的とするところ

ではなく，経済説は妥当ではないとの批判（森林， 1972）があるが，上記の

ように占有状態の保護や権利者と考案利用者との権利の調整という観点も考慮

されていたのである。  

 

（ｂ）公平説  

 公平説は，特許出願の際すでに実施しまたは実施の準備をしていた善意の事

業者が，その後の特許出願に係る特許権のため実施を継続することができなく

なるとすることは，発明を出願前すでに占有していることが客観的に明確な善

意の先使用者を犠牲にし，特許権者を過剰に保護することになり，著しく公平

の観念に反するとするものであるとする（紋谷，1965），（松尾，1983）。  

エアゾール容器事件判決（大阪地判昭和 42･7･10 下民集 18 巻 7・8 号 784

頁）は，「先使用の制度は，実用新案出願の際現に善意に国内において其の実

用新案の考案と同一技術思想を有していただけでなく，更に進んでこれを自己

のものとして事実的支配下に置いていたという考案に対する一種の占有状態が

認められる者について，公平の見地から，出願人に権利が生じた後においても

なお継続して実施する権利を認めたものと解するのが相当である。」と判示し，

公平説に立っている。  
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また，ウォーキングビーム事件判決（最判昭和 61・10・3 民集 40 巻 6 号

1068 頁）は，「・・・けだし，先使用権制度の趣旨が，主として特許権者と

先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば，・・・」と判示し，公

平 説 の 観 点 に 重 点 を お い て 先 使 用 権 制 度 の 趣 旨 を 理 解 し て い る （ 水 野 ，

1989）。  

公平説の立場においても，先使用者を保護することがなぜ公平なのか，とい

うことについて説明の仕方に差異が存在する（水野，1989）。  

例えば，次のとおりである。  

(1)「特許発明の保護は，特許発明の出願日における公開が社会公共の技術の

向上，産業の発達に寄与貢献する限度においてなされるべきものである・・・

特許出願に係る発明と同一の発明の占有状態が他に存在する場合には，その発

明の占有者は出願に係る発明からは何らの寄与も受けていないので，特許発明

の 保 護 は 右 他 人 に よ る 発 明 の 占 有 状 態 に よ っ て 制 限 を 受 け る べ き で あ

る・・・」（森林， 1972），（満田， 1971），（盛岡， 1987），（盛岡，

1972），  

(2)「先願主義の原則を貫きながら，反面生じる実質的な不合理を是正しよう

とするために設けられたのが先使用権であり・・・先使用権者が別に存在して

いたときも，特許出願はそのことによって特許能力を喪失しないこととすると

ともに，この先使用権者は当該発明に係る特許権の成立によって自己の発明の

実施について影響されるところがなく，両者を両立させることにより先願主義

の原則を維持するにある・・・」（松本，1984），  

(3)「排他的絶対的な強権が出願時点を契機として忽然とこの世の中に生じて

くる特許制度の場合には，法の場合に準じて不遡及の原則が発現しうると解さ

れるのであり（特許法 69 条 2 項 2 号の趣旨も同一と解される。），この不遡

及の原則の一発現として，出願を始点として新たに生成した特許権を，この特

許権生成以前には適法かつ平穏に行われてきた発明の使用関係には及ぼしめま

いとするのが，先使用権制度の趣旨である」（滝井， 1976），と説明される。  

また，学説としては，公平説の観点と経済説の観点のいずれに重点を置くか

にニュアンスの相違はあるものの，この双方の観点から説明するものが多い

（吉藤，2001），（豊崎，1975），（光石，1976）が，傾向として，経済説
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から公平説に推移しているといわれる（松本，1983）。  

上記 (1)の見解について，先使用者と発明者を公平に取り扱うべきとする根

拠として「発明の占有」が挙げられているが，有体物に用いられてきた占有概

念をそのまま無体物に適用できるのか（木棚， 1987），（松尾， 1983），

（麻生， 2008），という課題が残る。さらに，発明の占有は，特許出願に係

る発明の内容を知ることなくなされた先発明者またはその承継人が保有する先

発明にも存在する。そうすると，事業やその準備をしていない先発明を保有す

るだけの者であっても保護すべきことになるが，特許法第 79 条はそのように

は規定しておらず妥当ではない（松本，2000）。  

上記 (2)の見解については以下の理由により採用することはできない。 (2)の

見解は，「先使用権は，先願主義の下における特有なものであって，それ自身

先願主義そのもののもつ欠陥を是正する役割を荷っているものである。即ち先

使用権を如何なる要件で成立させ，またどの範囲で許容するかの考察は，特許

制度の一方式としての先願主義の右のような制度上の特性に対する考察を離れ

てはあり得ない。」（松本，1984）とするが，米国及びわが国の明治 42 年特

許法のように先発明主義においても先使用権制度が採られていたのであり，先

願主義の不合理を是正するために設けられた制度ではない。  

上記 (3)の見解も含め従来の公平説に対して， (ｱ)先発明であること， (ｲ)特許

発明から何らの寄与を受けていない発明であること， (ｳ )発明の事実的支配が

あったことは，特許発明に対抗しうる権原を直ちに根拠づけるものとはいえな

い（牧野，2002）との批判がある。  

すなわち，従前の公平説に対して，「公平説の根幹には，それぞれに完成さ

れた発明は，その内容が同一でも，それぞれが人間の精神的創作として本来社

会的に尊重すべき価値があるとの知的財産法の基礎をなす思想に基づく視点が

あり，この価値は，先願主義の下では，出願時点を基準に排他的独占権が与え

られるか否かとの観点からは大きく差異が生ずるとはいえ，なお，それなりに

保護されなければならないとの考慮があると理解しなければならない。この考

慮があって初めて，先願主義の下でも，特許発明と先使用発明との公平が問題

とされることになるのである。このような考察が正しいとすると，先使用権制

度を支える根拠は，最先の出願に先立って，これとは別個に独自の精神的創作
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としての発明を完成したことにあると解すべきであろう。したがって，この発

明を，特許発明に対抗しうるものとして，どの程度・範囲において保護すべき

かは，精神的創作の尊重という知的財産権法の基礎をなす思想と，この思想に

基づきながら，最先の出願人のみを保護するという先願主義特許制度の調和を

どの点に求めるかの立法政策の決定すべき事柄であるということになる。この

場合，特許発明には発明の開示という負担があるのに対し，先使用発明にはこ

の負担がないことを考量しなければならないであろう。」という見解（牧野，

2002）である。  

上記見解をさらに進めて，特許制度の究極の目的は「産業の発達」への寄与

にあり，この制度趣旨から先使用権制度の意義は「産業の発達」への寄与にあ

るとする見解（吉田，1980），（吉田，1980），（吉田，1983）がある。  

この見解は，「・・・先使用権制度は，先願主義の有する実体（実質）的意

義（機能）を補完し，特許制度の目的を助長ないし促進する作用を有する。従

って，先願主義と先使用権との関係は，先願の実体（実質）的意義に対する保

護思想を推進していくと先実施に対する保護思想に逢着するという関係であり，

先実施保護思想は先願保護思想の例外ではなく，先願保護思想と協働し，特許

制度の理念に帰一するものである。このように考えれば，特許制度がよしや先

発明主義を採用しても，公開遅延の傾向をはらむ先発明主義であればなおさら，

先使用権制度の登場を拒む理由はないはずである。」とし（吉田， 1983），

実施による産業の発達への寄与に着目する。また，先使用権制度の意義は「産

業の発達への寄与」にあるとする第二の見解は，「先使用者は，・・・その発

明を実施するか又は実施の準備をすることにより，特許出願時点ですでに，

『産業の発達への寄与』を直接的になしているのであるから，先使用者のこの

事業又はその準備行為は，積極的に特許出願することにより産業の発達に寄与

した特許権者の行為と同様に評価すべきである。」（松本，2000）とする。  

さらに，先使用権制度の意義は「産業の発達への寄与」にあるとする第三の

見解は，「発明の公開という特許制度の趣旨に沿った行動をした者と，発明の

実施をしたというもう一方の特許制度の趣旨に沿った行動をした者とを公平に

扱うことで，特許法の法目的が達成される。」（吉田，2003）とする。  

上記のように先使用権制度の趣旨については，①経済説，②公平説等がある
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が，沿革的には経済説から公平説に推移しており，公平説がほぼ通説である。

ウォーキングビーム事件最高裁判決も主として公平説によることを判示し，発

明思想説に基づき先使用権の効力の及ぶ範囲について判断しているが，特許権

者の公平を図った結果がなぜ先使用権制度の採用となるのか，その理由づけや

特許制度そのものの存在理由との関係は必ずしも明らかではない。また，先使

用権制度を公平という概念を用いて説明しようとする考え方はドイツ法の影響

を受けてわが国にもたらされたものであるが，日本法の起源である米国法につ

いては 1839 年特許法には先使用権に関する規定が存在したようであるとの記

載に留まり，詳細に検討されたものはない。すなわち，公平説において先使用

権制度は先願主義法制下において特有な制度であり，先願主義そのもののもつ

欠陥を是正するものであると説明されているが，わが国特許法において初めて

先使用権を規定した明治 42 年特許法は米国法を参考に制定されたものであり，

先発明主義を採用していたのである。  

さらに，公平説を前提に先使用権者は，①実施規模を拡大できる，②実施形

式の変更ができる，と解されているが，近年の企業経済活動の変化から公平説

の再構築が必要であるとの問題提起がなされるに留まっている。  

すなわち，①公平説に代替する新規な学説の構築が可能であるのか，②先使

用権が実施の事業とともに移転され，移転先が大企業である場合，ベンチャー

企業等の特許権者と先使用権者となる大企業との関係をどのように考えるのか，

③最高裁判決で判断の示されなかった先使用者が従来の実施形式から特許権者

の実施例そのものに移行することが可能であるのか，解明されていないのが現

状である。  

 

２－４．先使用権制度に関する経済学的研究の分析  

 

 近年出願公開制度による諸外国への技術流出防止の観点から，特許出願をせ

ずに発明をノウハウとして秘匿し，先使用権制度の活用を促す動きが活発化し

ている。具体的には，内閣官房知的財産戦略推進事務局は知的財産推進計画

2006 において特許出願による技術流出を防止するための環境を整備するため

として，「①先使用権制度が有効に活用されることにより，企業が本来秘匿す
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べきノウハウまで防衛的に特許出願する必要がなくなるよう，先使用権の認め

られる要件・範囲を明確化するとともに先使用権の立証手法の実例等も紹介し

た先使用権制度ガイドライン（事例集）を，２００６年度前半のできるだけ早

い時期に作成し，周知徹底を図る。また，その後生じた課題や判例を注視し，

特許制度の下，先使用権が有効に活用されるように努める。②先使用権の立証

手段として，事実実験公正証書の作成等の公証制度が有効に活用されるよう，

２００６年度以降，技術を理解でき，知財制度にも精通した公証人を増加させ

るための必要な措置を講ずる。」という計画を策定した。これを受け，特許庁

は平成 18 年 6 月『先使用権制度の円滑な活用に向けて －戦略的なノウハウ

管理のために－』（特許庁編， 2006）と題する先使用権制度ガイドラインを

発表した。そのなかで，「国際的な競争が激しくなる中，企業は，開発した技

術を公開が前提となる特許権を取得の対象とするか，あるいはノウハウとして

対外的に秘匿するかを選択し，特許権取得を選択した場合には，海外でも権利

化していく等，より戦略的な知的財産管理を行っていくことが重要となってい

ます。そして，世界の主要国の特許制度においては，仮に，ノウハウとして秘

匿することを選択した場合に，発明の実施である事業又はその準備をしていれ

ば，その後，他者が特許権を取得したとしても，無償の通常実施権が得られる

制度，いわゆる先使用権制度が設けられており，当該制度を活用することによ

り，企業は継続的に事業の実施を行うことが可能となっています。」としてい

る。  

 先使用権を強化すれば，優れた生産技術を開発した企業が特許化せずに秘匿

化することを選択し易くなるとする。そこで，先使用権制度の有無あるいは先

使用権の強弱が企業行動や技術移転にどのような影響を及ぼすかという論点が

浮上する。  

 先使用権の強弱が企業行動に与える影響の経済学的分析は本格的に開始され

たところである。Maurer and Scotchmer（2002）は自由参入があるモデルを

分析し，先使用権はパテント・レースに伴う R&D 投資の過剰を緩和すること

を示した。Shapiro（2006）は２企業モデルを用い，先使用権は製品市場競争

を激化し，死荷重を減少させ，多くの場合に研究開発活動の私的誘因と社会的

誘因の乖離を減少させることを示した。ただし，これらの分析は発明に成功し
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た企業がその発明を秘匿化するという選択肢を検討していない。  

 Denicolò and Franzoni（2004）は，発明に成功した企業（者）がそれを特

許化するか秘匿化するかの選択肢を持つ状況をモデル化しており，先使用権制

度の導入は発明努力の誘因を引き上げるが，先発明者による特許化の誘因を引

き下げること及び特許権の保護期間が最適に設定されている特許制度下では，

先使用権は社会厚生を減少させることを明らかにした。  

 Erkal（2005）は，２段階のパテント・レースからなる複占モデルを用いて，

累積的技術がある際の特許化するかと秘匿化するかの選択肢を考慮した分析を

している。技術秘匿化が専有可能性確保手段として有効であるほど，特許保護

の範囲を広く取ることが社会的に望ましいことを示した。  

 増田（ 2008）は，わが国現行法制下での企業の特許化又は秘匿化の選択行

動に関して，開発企業は同一技術の場合，先使用権の訴訟費用が高いほど特許

化を選択する，ことをモデル分析により示した。  

 先使用権は特許権侵害訴訟での抗弁権であるが，侵害訴訟での先使用権を有

するとの主張の認容率の観点から方法の発明について特許化あるいは秘匿化の

峻別について議論した先行研究はない。  

 

２－５．ノウハウ秘匿化に関する先行研究の分析  

 

製造業企業の特許出願かノウハウ秘匿かに関する先行研究には膨大な数の研

究 が あ る 。 例 え ば ， Horstmann et al. 1985; Choi 1990; Scotchmer and 

Green 1990; Waterson 1990; Harter 1994; Denicolò and Franzoni 2003; 

Langinier 2005; Nordhaus 1969, 1972; Scherer 1972; Kamien and Schwartz 

1974; Tandon 1982; Gilbert and Shapiro 1990; Klemperer 1990; Denicolò 

1996, 1999, 2000; Wright 1999; Chang 1995; Green and Scotchmer 1995; 

Matutes et al. 1996; Scotchmer 1996; Van Dijk 1996; O’Donoghue et al. 

1998; Denicolò and Zanchettin 2002 等が挙げられる。  

Anton らはノウハウ秘匿の決定要因として，イノベーションの不完全情報，

特許権による保護の限界，開示による模倣を指摘した（Anton & Yao，2004）。

Levin らは専有可能性（イノベーションから生じる社会全体の利益のうち創作



30 
 

者が享受できる利益の程度）という概念を用いて特許の有効性を米国において

アンケートによって調査した（Levin et al.，1987）。この調査結果によると，

製品のイノベーションに関する専有可能性確保の手段として特許による保護の

有効性は相対的に低く，製品の先行的な市場化（リード・タイム）や生産・販

売のための補完的資産がより重要であることが指摘されている。また，Cohen

らは特許をはじめとする占有可能性確保のための様々な手段の有効性を明らか

にすることを試みた調査を実施した（Cohen et al.，2000）。この調査による

と，占有可能性を確保する手段として，特許，秘匿，リード・タイムの優位性，

優れた補完的資産の利用を挙げ，これらの有効性は業種毎に大きく異なること

を指摘した。後藤らはノウハウの秘匿化は特許化と比較してイノベーションの

専有可能性を高めることを指摘した（後藤・永田， 1997）。また，後藤らは

工程イノベーションに関し，生産設備を用いた生産プロセスに関わるノウハウ

を機密に管理することによって専有可能性を有効に確保できることを指摘した

（後藤・永田， 1996）。これらの研究は各製造業企業に対するアンケート調

査を基に特許やノウハウと企業収益や専有可能性を論じるものであり，方法の

発明を特許権により保護していくのか，ノウハウとして秘匿することにより保

護していくのか，という視点からの研究ではなく、方法の発明の侵害訴訟での

特許権者主張の認容率の観点から特許化あるいは秘匿化の峻別について議論す

るものではない。  

 一方，日本企業による特許出願戦略に関する研究には以下のものがある。

Granstrand は大企業 24 社について特許戦略や組織等に関する詳細な調査を

行い，技術空間，製品ライフサイクル，技術ライフサイクル等の軸を用いて特

許戦略の類型化を行った（Granstrand， 1999）。佐々木らは特許戦略につい

て，①出願に関する戦略，②権利行使に関する戦略，③組織に関する戦略，の

３つに分類し，対象となる技術の性質に大きく依存することを指摘した（佐々

木他， 2000）。長谷川は日本企業における特許戦略の産業毎の類型化を試み，

戦略の差異・類似性をもたらす要因として，市場特性・製品特性と特許戦略と

の関係を明らかにした（長谷川， 2002）。また，西村は，企業は特許化を前

提として，うまく特許化ができない場合に，例外的に発明をノウハウとして秘

匿化していることを指摘した（西村，2010）。  
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 すなわち，「方法の発明」に着目した特許権侵害訴訟での特許権者の勝訴率

分析，「方法の発明」の特許出願・権利化動向分析および特許化あるいは秘匿

化の別が企業の収益性に与える影響分析から，特許出願か秘匿かの峻別につい

て議論した研究はほとんどないのである。  

 

 ２－６．本研究の新規性  

 

 発明が生まれた際，特許出願する方がよいのか，特許出願しないで秘匿する

方がよいのかという論点について，特に企業の工場内で実施される「方法の発

明」は侵害発見が困難であるので秘匿する方が得策であると考えられている。  

 しかし，当該論点に対して「方法の発明」の特許権侵害訴訟，特許出願戦略，

および特許化あるいは秘匿化の別が企業の収益性に与える影響，秘匿した場合

の保護制度である先使用権制度の観点から考察した先行研究はなく，新規性を

有するものである。  
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３． 研究のフレームワーク  

 

３－１．企業における特許出願活動  

 

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（特許

法第 2 条）」であり，発明について特許庁へ出願し，審査され，新規性・進

歩性ありとして特許権が取得できると，市場支配，市場参入への切符となる可

能性を有するものである。また，発明には物の発明，方法の発明，物を生産す

る方法の３種類に分類されるが，本研究では方法の発明，物を生産する方法の

発明を併せて方法の発明とする。方法の発明は侵害被疑者の工場内で実施され

るものであり，侵害立証の困難性から特許出願しない方が得策とも考えられる。  

一方，ノウハウとは，確立された定義はないが，「産業上利用することがで

きる技術的思想の創作又はこれを実施するのに必要な具体的な技術的知識，資

料，経験である。広義には商業的，金融的なものも含む。」とされ，品質やコ

ストに大きな影響を及ぼすという意味で重要な知的財産であると考えられる。  

ところで，技術（発明）を保護する法的手段として，開発した技術をノウハ

ウとして秘匿することによる保護（特許法 79 条，不正競争防止法）あるいは

特許発明として特許権による保護（特許法）が考えられる。そして，特許権に

よる保護を選択した場合，方法の発明，物の発明あるいは物と方法の両方を含

む発明として特許出願することになるが，特許権を取得できると発明を業とし

て独占排他的に実施することができる。しかし，特許出願すれば出願公開によ

りその内容が海外からもアクセスされ得る状態となる５ことや，特許権の効力

は出願した国にしか及ばないという点を考慮しておく必要がある。特に方法の

発明は，各企業の工場の中だけで実施されている技術であり，製品（物）を目

で見ただけでは技術を知得することができない。そのような発明を特許化して

も侵害発見が困難であるため，特許出願しないで秘匿する方が得策である。そ

して，秘匿することを選択した場合には，先使用権を確保することを考慮する

必要がある。しかし，機械・化学物質のようにリバース・エンジニアリングに

より構造が明らかとなってしまうものについては秘匿しておく効果が低いため，

特許権（主に，物の発明の特許権）により保護することが必要となってくる。
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一方，鉄や紙は物としては昔から製品化されていたものであるから，全く新し

い物の発明よりも方法の発明により製品を差別化し，競争優位性を確保するこ

とが必要となってくると考えられる（潮田， 2012），（福井， 2011）。また，

医薬品は基本的な薬効を有する化合物の特許を基本に，当該化合物の周辺技術

（結晶形・塩等，用途特許，製法特許，製剤特許等）により保護可能であると

考えられる。  

企業の特許出願活動においては，まず，研究成果について特許性がある発明

か否かが判断される。研究成果を特許出願しても権利化できなければ，その特

許出願は企業にとって意味がない。権利化できない研究成果を公知化する必要

性も通常少ないことから，特許出願は不要と判断される。しかし，実際には，

権利化の可能性が極めて低い場合でも他社が権利化するのを阻止するため特許

出願する戦略が採られることがある。一方，研究成果を権利化できる場合，通

常特許出願される。しかし，権利化が可能である場合の特許出願はすべて企業

あるいは企業活動に必要であるとは限らない。必要性があるとしても極めて少

ない場合には，費用対効果の観点から特許出願しない方針が採られる。また，

ノウハウ技術の場合，権利化が可能であるとしても，研究成果を公知化する不

利益（競合他社への技術教示）を考慮して特許出願をしない場合もあるが，適

用範囲の広い特許性のあるノウハウ技術は，侵害発見の困難性，自社販売製品

からの発明認識の困難性，他社の独自開発の困難性，特許性の強弱，先使用権

の立証可能性，技術の経済的価値の存続期間等（竹田， 2006）を考慮し，自

社が安心して実施できるようにすることを優先して特許出願する場合もある。  

上記検討より特許出願する必要がある場合に，その特許出願の目的が何であ

るのかを明確にしておくことも重要な戦略である。具体的には，①他社の権利

化阻止（自社技術実施の障害物排除，公知化），②模倣や類似の排除（自社技

術の独占実施を確保），③競合技術の排除（広いクレーム範囲の権利化），④

他社との交渉材料（他社実施技術の権利化），⑤製品寿命の延長（製品保護期

間の延長）を挙げることができる。実際に出願される特許出願の目的は必ずし

も１つとは限らない。他社動向や企業活動等を考慮した場合には，特許出願の

目的は通常複数であることが多く，また特許出願後の状況の変化に合わせて出

願の目的を変更することも多いと考えられる。  
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審査請求手続は他社牽制等のために戦略的に手続をとることもあり得るが，

通常権利化するために手続をとることになる。しかし，権利化を行う目的を，

審査請求要否を検討する時点で再度明確にすることが重要である。その検討に

は，特許出願後の自社の研究や開発状況，他社の動向などについて正確に把握

することが必要である。特許出願の目的が出願公開することのみ（公知化）で

あれば，審査請求する必要はないと判断する場合がほとんどである。しかし，

現実的には，特許出願後に状況が変化することにより権利化を目指す方向に転

換する，または権利化を目指す方向にあるとの意思表示をすることが戦略的に

必要と判断できる場合も起こり得る。そこで，審査請求要否について，①自社

製品の特許保護，②他社（後願）の牽制および競合他社（開発・候補）製品の

権利化，③特許期間の延長を考慮して検討することが必要であると考えられる

（特許庁編，2007），（宇佐見，2010）。  

 

３－２．特許出願か，特許出願しないで秘匿するか  

 

特許とノウハウの特徴をまとめると表１のようになる。  

    表１．特許とノウハウの特徴比較  

特許 ノウハウ
・秘密性が保持される
・権利期間は秘密である
限り無限
・特許性がないもので
あっても、財産的価値を
生む

・第三者が当該ノウハウ
について特許権を得た場
合、無効あるいは先使用
権を立証できない限り当
該ノウハウを実施できな
くなる
・第三者が当該ノウハウ
を実施していたとして
も、それが違法なもので
ない限り差し止めること
ができない
・完全な流出防止が困難

メリット

デメリット

・絶対的独占排他権であ
り、第三者の実施に対し
て差し止め、損害賠償請
求が可能

・権利期間は出願から２
０年で有限
・技術内容が公開される
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ノウハウは，①違法手段による流出（サーバーへの侵入，産業スパイ），②

契約上・管理上の不備（秘密保持契約の締結のし忘れ，不用意な特許出願・学

会発表），③技術者の他企業への転職，④共同開発・技術供与を契機とする提

携，⑤ノウハウが化体した製造装置の販売等により流出する可能性を有してお

り，ノウハウ流出を完全に遮断することは困難である。  

また，製造業企業の有する技術力を戦略的に保護し，活用するためには技術

のオープン化とクローズ化のベストミックスが必要である。これは，発明した

技術を出願公開によりオープンにした上で絶対的独占排他権である特許権を取

得して参入障壁を構築すること，及び製造技術等をノウハウとして秘匿化して

管理しブラックボックス化すること，の両者を戦略的に組合せることにより実

現する。すなわち，特許出願とノウハウ秘匿をバランスさせることが非常に重

要である。  

製造技術に関するノウハウについては，仮に特許権を取得できたとしても侵

害を察知し，それを立証することが困難であることから，先進的な知財戦略を

採る企業では営業秘密あるいは先使用権を確保して秘匿管理することも多い。

しかし，公開特許公報の実態をみると，製造方法の発明については請求項レベ

ルで１５％にその記載があり，明細書レベルでは４６％にその記載がある。こ

のような公開特許公報による情報を通じて海外に製造技術に関するノウハウが

流出している可能性がある。  

一方，製造技術をノウハウとして秘匿管理する場合には，特許出願の場合に

比較して長期間独占的に当該技術を使用し得るというメリットを有している反

面，未来永劫漏洩リスクにさらされ，また，同様の技術（発明）を他者が出願

してしまうリスクを潜在的に負っている。  

その流出リスクの軽減的機能や，仮にリスクが現実となった場合でも被害の

拡大を防止して，救済を受けるという保険的機能を果たす知的財産制度が存在

する。わが国では，製造技術に関して，①営業秘密（秘密として管理されてい

る生産方法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であ

って，公然と知られていないもの〔不競法第 2 条第 15 項第 6 号〕）として秘

匿管理している場合には，不正競争防止法の民事的及び刑事的措置により営業

秘密漏洩者等に一定の制裁を科す制度（「営業秘密保護制度」），②第三者が
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同一の製造技術を特許出願し，特許権を取得した場合でも，特許法上の法定通

常実施権により自社事業を継続することができる制度（「先使用権制度」）が

整備されている。  

特許発明とノウハウの関係について，図２に示すように整理した。物の発明

は製品が市場に流通されると，製品と共に市場に置かれることになるが，機械

や化学物質のようにリバース・エンジニアリングにより構造が判明してしまう

ものについては秘匿しておく効果が低いため，特許権（主に，物の発明の特許

権）により保護することが必要となってくる。一方，方法の発明は企業の工場

内で実施される発明であり，侵害発見が困難である。したがって，方法の発明

を特許出願するか，ノウハウとして秘匿するかは当該方法の発明の所有者であ

る企業の特許出願戦略によって決定されるものである。そして，ノウハウとし

て秘匿することを選択した場合には第三者が同じ方法の発明を開発して特許権

を取得するというリスクが常に存在することになる。そのような場合，前述の

『先使用権制度』を活用して，少なくとも先使用権を確保しておく必要がある。

また，前述の先使用権制度ガイドラインには機械，電気，化学分野におけるノ

ウハウ秘匿の事例が多数記載されているが，その筆頭として①製造方法の発明

が挙げられ，その他に②製品から侵害発見が困難な発明，③他社の到達困難な

発明が挙げられている。  
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先使用権制度の活用
（特79条）

ノウハウ秘匿

市場

物の発明

工場内

方法の発明

特許出願

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ
ｸﾞにより構造判明

特許出願

特許戦略

 
図２．特許発明とノウハウの関係  

そこで，本研究では各種分析が可能である「方法の発明」を研究対象とし，

「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率や出願・権利化動

向を分析することにより，特許出願か秘匿かの峻別に繋げられる可能性がある

と考えた。  

また，特許庁の『知的財産活動調査』サーベイデータによる特許出願や特許

出願しないで秘匿することの別が企業の収益性に与える影響を分析することに

より特許出願か秘匿かの峻別の方向性を見出せるのではないかと考えた。  

 

３－３．研究のフレームワーク  

 

先行研究のレビューで述べたように先使用権制度の趣旨については，①経済

説，②公平説があるが，沿革的には経済説から公平説に推移しており，公平説

が通説・判例であるとされる。しかし， (1)公平説の妥当性および (2)公平説を

前提に，先使用権が実施の事業とともに移転され，移転先が大企業である場合，

ベンチャー企業等の特許権者と先使用権者となる大企業との関係をどのように

考えるのか， (3)ウォーキングビーム事件最高裁判決で判断の示されなかった

先使用者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可
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能であるのか，詳細には検討されていない。  

また，「方法の発明」の特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率や出願・

権利化動向を分析することにより企業の特許出願戦略を伺い知ることが可能と

なり，特許出願か秘匿かの峻別に繋げられる可能性がある。  

さらに，先使用権制度の活用を前提として，発明を特許出願せずに秘匿化す

ることを選択した場合に，企業の収益性や持続的競争優位性にどの程度貢献す

るかについても必ずしも解明されたとは言えない。  

そこで，本研究では，  

(a)先使用権制度について体系化と法学的分析による理論的考察， (b) 「方法

の発明」の特許権侵害訴訟における特許権者主張認容率分析， (c) 「方法の発

明」公開率と登録率に基づく方法の発明の保護戦略分析， (d)発明の特許化あ

るいはノウハウ秘匿化による企業の収益性への影響分析，により発明を特許出

願するのか秘匿するのか，の峻別についての考察を試みるものである。  
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４． 研究方法と内容  

 

 ４－１．先使用権制度について  

 

 先行研究のレビューで詳細に記載したようにわが国の制度とその起源となっ

た米国の制度の法的解釈の比較検討及び分析を行い，制度趣旨を明らかにし，

通説・判例である公平説では説明が困難である先使用権が大企業に移転される

場合の新しい考え方を提示する。  

 また，ウォーキングビーム事件最高裁判決では判断を示さなかった先使用権

者が従来の実施形式から特許権者の実施例そのものに移行することが可能であ

るのかを明らかにする。  

 さらに，特許庁が提示した先使用権制度ガイドラインについての問題点や昨

今の経済活動のグローバル化に伴う海外での先使用権制度の活用についての問

題点を指摘する。  

 

４－２．特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析について  

 

発明が生まれた場合，前記のように「物の発明」，「方法の発明」，「物と

方法の両方を含む発明」としてクレームアップされて，特許出願される。「方

法の発明」は侵害被疑者の工場内で実施されることから，相手方の実施行為が

自らの特許発明の権利範囲に属するか否かの判定が困難である。これに対して，

特許法では第 104 条（物を生産する方法の発明について特許がされている場

合において，その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないと

きは，その物と同一の物は，その方法により生産したものと推定する。），

104 条の 2（特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において，特許権者又は

専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的

態様を否認するときは，相手方は，自己の行為の具体的態様を明らかにしなけ

ればならない。ただし，相手方において明らかにすることができない相当の理

由があるときは，この限りでない。）の規定により，方法の発明について権利

行使を補完している。  
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このような状況下で「方法の発明」について権利行使した場合，「方法の発

明」に関する特許権侵害訴訟の特許権者の主張認容率は「物の発明」や「物と

方法の両方を含む発明」の特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率に差

があるのか否か，最高裁判所による訴訟データを分析した。  

実際の分析は，裁判所ホームページの知的財産裁判例集において，判例検索

システムを活用し，権利種別“特許権”及び“実用新案権”，訴訟類型“民事

訴訟”及び“民事仮処分”の条件の下で，判決言渡日が 2001 年１月 1 日～

2011 年 12 月 31 日の１１年間に，特許権侵害差止等請求事件，特許権侵害損

害賠償請求事件の地裁判決を抽出した。なお，知財高裁判決は，調査対象から

除外した。その理由として，知財高裁判決を含めると，上級審の判断と地裁の

判断結果が分析対象中に混在してしまうことになるため，裁判所の判断レベル

の均一化を図る必要があるためである。  

また，上記特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった事件

について要因分析を行う。具体的には，要因を「特許権または実用新案権の技

術的範囲に属さない」，「特許権または実用新案権に無効理由が存在する」，

「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または実用新

案権に無効理由が存在する」，「その他（先使用権を有する，特許権の消

尽）」に分類し，そのそれぞれについて「侵害訴訟全体」，「物の発明」，

「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」により差が認められるか否か，

多重比較検定を行う。  

 

４－３．方法の発明の保護戦略分析についての分析  

 

 本研究では，３－２．で述べたように特許出願された「方法の発明」を分析

する。特許出願された発明のうち，方法の発明公開率（＝方法の発明公開件数

／全公開件数）と方法の発明登録率（＝方法の発明登録件数／方法の発明公開

件数）を指標とすることで企業の方法の発明の保護戦略のポジションを分析す

ることとする。すなわち，製品や技術の差別化に関し，「方法の発明」が重要

な要因として機能していると考える企業は，特許出願する発明のうち方法の発

明の比率（方法の発明公開率）が高くなり，逆に非「方法の発明」（＝物の発
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明）が重要な要因として機能していると考える企業は，方法の発明公開率が低

くなる。次に，出願された特許について技術領域毎に「請求項記載様式」，

「先行技術文献数」，「技術の組合せの相性」等により特許成立性の難易度が

異なる（田中・他， 2010），（金井・他， 2008）。したがって，登録率を高

めるためには出願時点で前記特許成立性の難易度を考慮して特許明細書の記載

を工夫しておく必要がある。すなわち，出願した方法の発明のうち特許化が容

易な技術領域では方法の発明登録率が高くなり，逆に特許化が困難な技術領域

では，方法の発明登録率が低くなると考えられる。  

 よって，方法の発明公開率と方法の発明登録率という指標を用いて企業の方

法の発明の保護戦略のポジションが分析できると考えられる。  

特許権を利用することによって第三者との競争優位性を確保しようとする場

合，適切な特許出願戦略の策定が重要となるが，考慮すべき要因として参入す

る市場の特性と製品特性が挙げられる。例えば，市場参入者が自社のみの場合，

開発技術を特許化する必要性はないが，市場参入者が多く，企業間の技術開発

競争が熾烈である場合，特許あるいはノウハウによる自社技術の戦略的な保護

が重要となる。また，代替技術が発明されにくい物質特許が出願される業界に

おいて，第三者の発明を排除することを必要以上に重視し過ぎることは誤った

戦略設定となっている可能性がある。このように，業界毎の市場特性，製品特

性と重視されるべき特許出願（ノウハウ）戦略には何らかの関係があると考え

られる。  

具体的な分析には， IPDL（公開データ：１９９３年１月１日以降）を用い

てわが国特許庁に出願された各企業の公開系（公開特許，公表特許，再公表特

許），登録系（公告特許，登録特許）特許のうち「全公開件数」，特許請求の

範囲における「方法の発明公開件数（「方法。 or 法。」にて検索）」，「方

法の発明登録件数（「方法。 or 法。」にて検索）」を調査し，「方法の発明

公開率（＝方法の発明公開件数／全公開件数）」と「方法の発明登録率（＝方

法の発明登録件数／方法の発明公開件数）」という２つの指標により図１に示

す特許出願動向に関する散布図（方法の発明の出願戦略ポジション図）を作成

する。但し，審査請求期間３年，ファーストアクション期間（２．５年），拒

絶理由対応等期間（１．５年）として，出願日 1992 年 7 月 1 日～2004 年 12
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月 31 日の特許出願について分析を行った。  

分析対象としては特許庁の平成１９～２２年度知的財産調査資料に製造業の

業界毎（建設，食品，繊維・パルプ・紙，医薬品，化学，石油石炭・プラスチ

ック・窯業，鉄鋼・非鉄金属，金属製品，機械，電気機械，輸送用機械，業務

用機械，情報通信，その他）の発明届出件数，ノウハウ件数，従業員数等のデ

ータが記載されているので，従業員一人当たりのノウハウ件数を求め，その数

値の大小から物の発明指向戦略を採っていると考えられる機械，輸送用機械業

界を選択し，方法の発明指向戦略を採っていると考えられる医薬品，鉄鋼・非

鉄金属業界を選択した。そして，その業界の中から特許出願数トップ企業（武

田薬品，新日本製鐵，クボタ，トヨタ）を選択した。  

 

 ４－４．発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析につ

いて  

 

 本研究では，発明を特許出願しないで秘匿化することが，特許権を取得する

ことと比較して，企業の収益向上等にどの程度貢献するのかを実証するため，

特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータを用いて重回帰分析を行う（石井，

2009）。  

本研究で使用するデータは，企業等の知的財産活動を調査した特許庁『知的

財産活動調査』の平成 23 年度調査（業種別資本金階級別集計表）のデータで

ある。『知的財産活動調査』は知的財産活動の実態を把握するため，2002 年

から特許庁が実施している承認統計調査である。調査対象は調査年により異な

るが，平成 23 年度調査の対象は平成 21 年に特許出願，実用新案登録出願，

意匠登録出願，商標登録出願のいずれかが 5 件以上であるわが国の個人，法

人，大学等公的研究機関の 6224 者である。宛先不明等を除き，調査対象者の

うち調査票が実際に送達されたものは 6102 件，回収されたものは 3207 件で

ある（回収率 52.6%）。  

『知的財産活動調査』平成 23 年度調査では，「企業の概要」，「知的財産

部門の活動状況」，「産業財産権制度の利用状況」，「産業財産権の実施状

況」について調査している。このうち，本研究では，「企業の概要」，「産業
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財産権制度の利用状況」，「産業財産権の実施状況」に関する業種別資本金階

級別集計データを使用する。「企業の概要」には売上高，営業利益高，経常利

益高，従業者数，研究関係従業者数，研究費の項目がある。「産業財産権制度

の利用状況」には特許・実用新案の届出件数，そのうち出願しなかった件数，

そのうち企業秘密・ノウハウとした件数，そのうち公表した件数，そのうち出

願した件数等の項目がある。「産業財産権の実施状況」には特許の権利所有件

数，そのうち利用件数，そのうち自社実施件数，そのうち他社への実施許諾件

数等の項目がある。なお，業種としては建設業，食品製造業，繊維・紙パルプ

製造業，医薬品製造業，化学工業，石油石炭・プラスチック・ゴム・窯業，鉄

鋼・非鉄金属製造業，金属製品製造業，機械製造業，電気機械製造業，輸送機

械製造業，業務用機械器具製造業，その他製造業，情報通信業を対象とし，資

本金階級として 5000 万円未満，5000 万円～1 億円未満，1 億円～10 億円未

満，10 億円～100 億円未満，100 億円以上の 5 階級のうちデータの欠損のな

いものを使用した。以下に分析で使用する変数について説明する。  

本研究では企業の知的財産活動，特に発明を特許出願しないで秘匿した場合

の企業の収益性に与える影響に関心があるので，被説明変数には売上高営業利

益率（＝営業利益高／売上高）を使用する。  

＜説明変数＞  

①従業者数：従業者数は研究関係従業者を差し引いた。特許技術から収益を

生み出す際，補完資産（生産能力）の優位性を持たすものとなる。研究関係従

業者は特許技術を生み出す側であるので，除いている。  

②Ｒ＆Ｄ集約度：研究費／売上高。しばしば，活発な研究開発活動を表す指

標として利用されるので，本研究においても採用した。  

③研究関係従業者一人当たりのノウハウ件数（以下，ノウハウ件数と略記す

る）：特許出願しないで秘匿化することによるインパクトを検証するため研究

関係従業者一人当たりのノウハウ件数を使用した。もし，秘匿化によって企業

の収益性が高められているのであれば，出願件数や自社実施率より統計的有意

性や係数の大きさがより大きい結果になると考えられる。  

④研究関係従業者一人当たりの特許出願件数（以下，特許出願件数と略記す

る）：特許出願によるインパクトを検証するため研究関係従業者一人当たりの
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特許出願件数を使用した。もし，特許出願によって企業の収益性が高められて

いるのであれば，ノウハウ件数や自社実施率より統計的有意性や係数の大きさ

がより大きい結果になると考えられる。  

⑤自社実施率：特許化によるインパクトを検証するため，特許による自社実

施率（＝自社実施件数／保有件数）を使用した。もし，特許化によって企業の

収益性が高められているのであれば，ノウハウ件数や出願件数より統計的有意

性や係数の大きさがより大きい結果になると考えられる。  

 また，侵害発見が困難であるとされる「方法の発明」の最近（ 2005~2011

年度）出願動向を，特許庁のデータベースである IPDL で確認する。  
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 ５．分析結果と考察  

 

 ５－１．先使用権制度について  

 

５－１－１．先使用権を認める根拠  

 

特許制度は発明の保護と利用により「産業の発達」に寄与するものであり，

発明の利用は発明の公開と発明の実施を通じて行われる。そして，新規性，進

歩性，記載要件を満足する新規発明を公開した特許権者には特許権を付与して

保護し，社会は発明が公開されることによって，さらなる改良発明が生みださ

れ，産業の発達という恩恵を受けている。  

一方，先使用者は発明をするためにはそれなりの人的・物的な資源投下が必

要であり，それをして発明を完成させ，事業化あるいは事業の準備をしている

のであるから，すでに産業の発達に貢献しているあるいはまさに貢献しようと

しているのであり，先発明を実施する（してきた）ことを尊重しなければなら

ない。２－２－１で記述したように，米国において先使用権を認める根拠とし

て「発明の商業化」が促進され，公益に資するものであり，特許制度の創設原

理に合致するものであることや先使用権を認めない場合，無駄な防衛出願をせ

ざるを得なくなることが挙げられていた。したがって，特許制度を支える発明

の利用（事業化あるいは事業の準備）を推進し，産業の発達という公益に資す

る活動をしてきた先使用者に先使用権（通常実施権）を付与して保護している

のである。  

ところで，従来の経済説は前述にように先使用権制度の趣旨として，経済的

価値を破壊することを防止するだけでなく，占有状態の保護や権利者と先使用

権者との権利の調整というドイツの学説に従った観点を考慮しており，公平の

側面を有していると考えられるが，本論文で述べる産業の発達という公益的視

点を考慮するものではない。  

また，わが国では公平説が広く主張され，その「公平」が意味するところは

何かという点を明らかにしようと試みられてきたにもかかわらず，結局は様々

な説が展開され，一致をみることはなかった。そして，最高裁も特許権者と先
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使用権者との公平という考え方を採用しながら，何が公平なのかまでは明確に

せず，「主として」という文言を付加して，その趣旨に含みを持たせたままで

ある。  

したがって，従来経済説に分類されてきた判例，学説にも公平の観点が考慮

されていたのであり，わが国の先使用権制度の趣旨として様々な説が提唱され

てきたが，特許権者と先使用権者との公平に基礎をおく公平説が通説・判例と

なっている，というのが現状である。  

さらに，特許法 69 条は公益的理由から特許権の効力を制限する規定である

とされている。そして，特許法上の公益としては，「技術の進歩」，「実施の

確保」の二種類が挙げられている（玉井， 1998）。（但し，この見解に対し

て，「公益という概念により『試験・研究』の枠を判断すること自体は妥当で

あり，外国でも手法として用いられている（Gilat，1995）が，公益上必要な

場合であっても特許権の効力からまぬがれることができないことは，特許法

93 条が公益上必要な場合の裁定実施権を定めていることから明らかであり，

判断基準としての公益は漠然としたもので不適当である。ここでの目的は特許

法の目的とする技術の進歩や科学上の革新という観点からの公益とすべきであ

る。」（竹田， 2006），（樫出， 1998）や「・・・玉井論文は『公益』につ

いて『特許法における公益』『市場経済的な公益』を異なる概念として捉え，

更に『特許法上の公益』についても『特許の進歩』『実務の確保』『制度運営

上の公益』と三つに分割して，69 条 1 項の法理解明のための論理を導いてい

ることは，法解釈のあり方としては疑問である。それ自体抽象的な公益の概念

を法解釈の道具概念の如くに用いて結論を導く実定法解釈の手法は疑問に思わ

れる。」（松本， 2005）と批判されているが，先使用権は条文上事業化また

は事業の準備をしていることを要件とし，先使用権を有する発明（新規性・進

歩性を有する）により製品が製造されているので，産業の発達に直接貢献して

いると考えられる。すなわち，先使用権は特許権者の出願よりも前に発明を完

成し，事業化または事業の準備をしていることから認められる権利であるので，

「産業の発達」という公益に資するものである（明治 42 年特許法 29 条は特

許権の効力の制限として，一号試験又は研究，二号先使用権を規定していた）。

したがって，特許制度が目的とする産業の発達という公益に対する寄与度に応
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じて，新規発明を公開した者には特許権（独占排他権）を，特許権者の出願よ

り前にその発明を実施または準備をした者には先使用権（通常実施権）を付与

しているのである。  

 すなわち，本論文は先使用制度の趣旨として，従来の経済説や公平説のよう

に経済的破壊の防止や特許権者と先使用権者の公平の観点を考慮しておらず，

事業の実施または事業の準備という産業の発達に直接寄与する行為に保護すべ

き価値（公益に資する価値）が存すると捉えるものであり，新規性を有する考

え方である。  

 

 ５－１－２．実施規模の拡大  

 

従来の公平説を採らず，先発明の実施あるいは実施の準備をすることにより

公益に資する保護すべき価値が生まれると考える場合，以下の利点がある。  

特許権を付与することによって発明を奨励するという観点からは先使用権制

度の存在によって若干阻害されるが，先使用権は特許権とは別個に保護すべき

ものとして設けられた規定であり，この「公益の保護」という目的は前記秘密

公開説，発明奨励説，過当競争防止説のどの説に立つにしても両立する考え方

である（麻生，2008）。  

また，特許法 94 条 1 項には，「通常実施権は，・・・実施の事業とともに

する場合，特許権者（専用実施権についての通常実施権にあっては，特許権者

及び専用実施権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り，

移転することができる。」と規定され，通常実施権の一つである先使用権も一

定の条件の下で移転することができるということになる。すなわち，実施の事

業ともにする場合，特許権者の意思とは独立に先使用権が移転されるのである。

使用権の移転を認めた判例としては，神戸地判平成 9 年 5 月 21 日が挙げられ，

以下のように判示した。「・・・ところで，特許法九四条一項が『実施の事業

とともにする場合』に通常実施権を移転することができると定めた趣旨は，こ

れを認めないとすると，事業が移転されても通常実施権が移転されず，その設

備を除却しなければならないという事態を招くことにもなりかねず，それは国

民経済上の観点から好ましいことではないからである。しかし，他方，ごく些
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細な設備の移転とともに通常実施権を移転することを認めたのでは，通常実施

権の自由な移転を認めたに等しく，特許権者の利益を害することになる。した

がって，それらの調和の観点から，右の『実施の事業』とは，当該発明の実施

をするに足る事業をいい，・・・。」。  

したがって，先使用権が大企業に移転されることも可能となるが，そのよう

な場合，特許権者と先使用権者の公平を図ることが先使用権制度の趣旨である

と考える公平説では特許法 94 条 1 項に規定する大企業に移転ができることを

説明するのが困難となる（特許第２委員会第１小委員会， 2006）。しかし，

特許権とは別個に先発明の実施あるいは実施の準備を通じて「産業の発達」と

いう公益に資する保護すべき価値が生まれるという考え方では，技術的思想の

創作である発明の範囲内であれば先使用権（通常実施権）を有し，通常実施権

の移転の規定通り先使用権の移転を実施の事業とともにする場合は大企業に対

しても可能である。ただし，上記判例が指摘しているように通常実施権につい

て自由な移転を認めないのは，誰が通常実施権者であるかという点に関し，特

許権者又は専用実施権者は重大な利害関係を有しているためである。すなわち，

特許権者や専用実施権者は，実施料を回収する必要があるので，通常実施権者

の資本力，ブランド力，技術力等に関心があるのである。  

つまり，先使用権は実施の事業とともに移転される場合であっても，自由に

移転可能というわけではなく，大企業がベンチャー企業等の特許権に対抗し得

る先使用権を獲得し，実質的にベンチャー企業等の特許権の効力を無に帰せし

めることを目的に，移転元の企業を敵対的買収によって事業を継続・拡大しよ

うとする場合等を想定し，そのような場合には，一般的な民法の原理に照らし，

当該先使用権に対して民法第 1 条第 3 項の権利濫用規定（権利の濫用は，こ

れを許さない。）が適用されると考える。  

先使用権の主張に対する権利濫用法理の適用においては，個別具体的な事案

毎における特許権者側の事情，先使用権者側の事情，社会的事情について，①

先使用権主張の正当性・悪質性の評価分析，②先使用権を有すると認める場

合・認めない場合の利益，不利益の比較考量，を行うことにより「総合的に検

討」し，権利濫用の適用可能性を判断することとなる。具体的には， (ｱ )先使

用権の権利主張が以下の場合〔 (ⅰ )権利主張に係る先使用権者の主観的態様が
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悪質である場合， (ⅱ ) 権利主張に係る先使用権者の客観的態様が悪質である

場合〕に該当するか否か，評価分析を行う。また， (ｲ) 先使用権を有すると認

める場合・認めない場合の先使用権者及び特許権者並びに社会全体の利益，不

利益を比較考量し，権利濫用法理の適用可否を判断するものである。このよう

に考えることによってはじめて，特許権者と先使用権者との公平に基礎をおく

公平説では説明が困難である先使用権が大企業に移転される場合についても説

明可能となる。すなわち，先使用権を認めることとすると，特許権者及び社会

全体の不利益が先使用権者及び社会全体の利益（公益）と比較して著しく大き

く，先使用権の移転を認める場合より先使用権の移転を認めない場合の社会

的・経済的便益が著しく大きい場合には権利濫用法理が適用され，先使用権の

移転は認められないと考えるものであり，新規性を有する考え方である。  

 

 ５－１－３．実施形式の変更  

 

実施形式の変更について，「先使用権は元来『特許出願前に存在した発明の

維持』にその根拠があるのであるから，たとえその発明範囲内であっても特許

出願後に出願人によって開示された実施例そのものに，その開示がなされた後

に先使用者が従来の実施形式から移行することは衡平の上から原則として許容

され得ないと解される」（松本， 1984）とする学説があり，ウォーキングビ

ーム事件においても特許権者らが前記学説に基づく主張を展開したが，最高裁

は前記の考え方について判断を示さなかったので，この点につき以下に考察す

る。  

ウォーキングビーム事件最高裁判決は，「先使用権の効力は，特許出願の際

（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけで

なく，これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施

形式にも及ぶものと解するのが相当である。」と判示し，先使用権の範囲の判

断手順として，ａ：先使用実施形式の認定→ｂ：上記実施形式から客観的に導

き出される先使用発明の範囲の抽出・認定→ｃ：上記ｂの範囲にイ号製品が含

まれるか否かを判断，となると考えられる。しかし，ｂの実施形式から客観的

に導き出される先使用発明の範囲の抽出・認定について，作用効果を記載した
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明細書に相当する書類がない場合が多いと考えられるため，具体的にどのよう

にして客観性を保ちつつ行うかは難しい問題である。そこで，学説（美勢，

2002）を参考にして，先使用者の実施形式が公知例として提出された場合を

想定し， (1)これにより当該発明が無効になる場合（特許法 39 条違反）は先使

用権の範囲は全部に及び，イ号製品に先使用権の成立を認める， (2)当該特許

発明の特許請求の範囲を減縮することができ，別の発明として発明性（新規性，

進歩性）を維持し，無効理由を回避できる場合は，Ａ製品は当該特許発明の一

部であると判断する。その上でＡ製品とイ号製品の同一性を判断する，という

手法により検討した。その結果，図３に示すように実施形式が数少ない（実施

形式ａのみ）場合，先使用発明の範囲は狭く，実施形式の変更は実質的にはで

きなくなる。  

          特許発明の範囲  

実施例Ａ

実施例Ｂ

実施例Ｃ

・・・・ 先使用発明の範囲

・・・・

・・・・ 実施形式ａ

 
図３．特許発明と先使用発明の範囲の関係図（先使用発明の範囲が狭い場合）  

 

また，図４に示すように構成要件の異なる実施形式（ａ，ｂ，ｃ）が群とし

て存在する場合，先使用発明の範囲はある程度広く認定され，その範囲内であ

れば実施形式の変更が可能であると解釈される（実施形式ａ→ｄの変更は可，

ａ→ｅの変更は不可）。  
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実施例Ａ

実施例Ｂ

実施例Ｃ 実施形式ｅ

・・・・ 先使用発明の範囲 ×

・・・・

・・・・
実施形式ａ

実施形式ｂ ○

実施形式ｃ

実施形式ｄ

特許発明の範囲

 
図４．特許発明と先使用発明の範囲についての関係図（構成要件の異なる実施

形式が群として存在する場合）  

 

さ ら に ， 図 ５ に 示 す よ う に 構 成 要 件 の 異 な る 実 施 形 式 （ ａ ， ｂ ， ｃ ，

ｄ，・・・）が群として存在し，先使用権の範囲がある程度広く認定されると

しても，ある特定の実施形式から特許発明の実施例そのものに変更する場合は

どうなるのか。この場合，特許発明の実施例は訂正審判によりその実施例に限

定した別の特許発明とすることが可能であり，その減縮された特許発明と先使

用発明の関係は図４に示すように先使用者に対して先使用権を有さない範囲と

することができる。したがって，ある特定の実施形式から特許発明の実施例そ

のものに変更することはできないと考えられる。但し，ウォーキングビーム事

件の場合，「・・・４つの相違点が特許請求の範囲と直接関係するものではな

く，イ号製品の４つの装置部分はいずれも出願前に公知であり，明白な置換可

能物又は方法であったこと，特許請求の範囲の文言が実施形式に極めて近く，

かつＡ製品，イ号製品ともに特許請求の範囲の文言と極めて近い形で特定され

ていること等を考慮すれば，・・・」（美勢， 2009）とされ，もともと実施
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例に限定された特許請求の範囲となっていたのであり，前記特許権者の主張は

当たらない。  

実施例Ａ

実施例Ｂ

実施例Ｃ

・・・・

・・・・

・・・・

実施形式ａ

× 実施形式ｂ

実施形式ｃ

実施例Ｄ 実施形式ｄ

・・・・

・・・・

・・・・

特許発明の範囲

先使用発明の範囲

減縮特許発明の範囲

 
図５．特許発明と先使用発明の範囲の関係図（特定の実施形式から実施例その

ものに移行する場合）  

 

以上より，先発明主義，先願主義のいずれを採っても見かけ上最先の発明に

先立って，これとは別個・独立に発明を完成し，この発明を実施あるいは実施

の準備をしていることに尊重すべき価値がある。したがって，発明の完成だけ

では産業の発達に寄与できず，発明の実施あるいは実施の準備があってはじめ

て公益に資する保護すべき価値が生まれるのである。ここで，特許法 79 条は

「事業の準備」の段階であっても先使用権の成立を認めている。それでは該

「事業の準備」の段階においても公益が生まれているといえるのかが問題とな

る。この点，学説は「・・・『準備』とは，未だ実施事業に至る前段階ではあ

るが，既に発明が完成され，実施者がこの完成された発明につき即時実施の意

図を有し，且つこの発明そのもの及びその実施の意図が客観的に認識され得る

程度に表明されていることを指称するものと解される。」（松本， 1984）と
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し，ウォーキングビーム事件最高裁判決も「事業の準備」の意義について，

「いまだ事業の実施の段階には至らないものの，即時実施の意図を有しており，

かつ，その即時実施の意図が客観的に認識される態様，程度において表明され

ていることを意味する」と判示している。したがって，「事業の準備」の段階

にあれば，「産業の発達」に寄与するものと解して同様に保護すべきであろう。  

 

 ５－１－４．先使用権制度についての課題  

 

 前述のように特許庁は「先使用権制度ガイドライン」を公表したが，依然と

して不明確な点が残されている。  

 例えば，  

①「事業の準備」とは，どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。  

②  先使用権が認められた場合に，モデルチェンジ等，どの程度の実施形式

の変更が可能であるのか。  

③  事業の進展に伴い，子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合，ど

の程度まで先使用権の援用が認められるのか。  

④  「事業の実施」，「事業の準備」を証明するために，どのような証拠を

どの程度，どのようにして残せばよいのか。  

等であり，判例の蓄積状況，学説の動向，ガイドラインの改訂状況を注視して

おく必要がある。  

 また，経済活動のグローバル化に伴い，各企業は海外へ工場等の進出を行っ

ているが，各国毎に先使用権制度が異なることを十分に認識しておくことが必

要となる。  
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   表２．主要国における先使用権制度の比較（特許庁，2012）  

中国 韓国 台湾 ドイツ フランス 英国 米国 日本

制度の有
無

○ ○ ○ ○ ○ ○
○（ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾓﾃﾞﾙ特許
のみ）

○

○（合法的
手段で取得
した場合）

×

○（発明者
が自己の権
利を留保し
た場合×）

○（発明者
が自己の権
利を留保し
た場合×）

○（善意で
取得した場
合）

不明 × ×

○ ○ ○ ○
発明の所
有

○ 実施のみ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

製造/使用
全般（輸出
×）

製造/使用 全般 全般 全般
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ方
法の実施）

全般

実施規模（生産規模
等）の拡大 ×

△（事業目
的の範囲
内）

△（出願前
の事業規
模）

○ ○ ○ 不明
△（事業目
的の範囲
内）

実施行為（製造、販
売、輸出入）の変更 × 不明 ×

△（製造を
行っていた
場合）

○ × 不明 ×

実施形式の変更 △ 不明 △
△（発明思
想の範囲
内）

△ △ 不明
△（同一性
を失わない
範囲内）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ×
○/ｿﾛｰ封
筒

○ 不明 ○

○ ○ × × 不明 ○ 不明 ○タイムスタンプサービスが提供されているか

立証手段

要件

先使用権制度又は類似の制度があるか

特許権に係る発明者から発明を知得していた
場合にも、先使用権は認められ得るか

実施又は実施の準備が先使用権の要件となっ
ているか

実施又は実施の準備を国内に限定しているか

先使用権の対象となる実施行為は何か（実施
行為全般か一部か）

他社の出願後、実施
規模の拡大、実施行
為・形式の変更が認め
られるか

先使用権は移転し得るか（事業譲渡する場合
等）

先使用権
が認めら
れる範囲

公証サービスが提供されているか

 

  

５－１－５．先使用権制度についての小括  

 

 先使用権制度は先願主義の原則に対する例外（特許権の効力の制限）を定め

るものであるとされてきたが，驚くべきことに先発明主義の 1839 年米国特許

法においても先使用権制度が採用され，米国の特許法を主に参考として制定さ

れたわが国明治 42 年特許法も先発明主義を採用しつつ，先使用権制度を設け

ていたのであった。したがって，先使用権制度は先願主義の法制下で特有の制

度ではないのである。  

先使用権制度の趣旨は特許制度の２本柱のうちの発明の実施の促進であり，

産業の発達という公益に対する寄与度に応じ新規発明を公開した者には独占・

排他権（特許法第 68 条），発明を実施あるいは実施の準備をした者には法定

通常実施権（特許法第 79 条）を付与することで保護するものである。すなわ

ち，新規発明の公開という特許法の１つの目的に適う行動をした者より早く，

もう１つの目的に適う行動をした者（実施者）を保護することで，特許制度の

両輪を円滑に促進するようにしたのである。この意味で特許法第 79 条に規定

する先使用権制度は存在意義がある。但し，「発明の実施の促進」は，あくま

でも産業の発達という公益に重点を置いたものでなければならないという新規
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な考え方を提案した。  

 このように考えることによってはじめて公平説では説明が困難である，先使

用権が大企業に移転される場合についても説明可能となる。すなわち，先使用

権は通常実施権であり，事業とともにする場合，先使用権を移転することがで

きる（特許法 94 条 1 項）が，先使用権が大企業に移転された場合，ベンチャ

ー企業等の特許権を脅かす可能性も出てくる。このような場合に，特許権者と

先使用権者の関係を説明するのに公平説を持ち出すと説明に窮するが，前記の

ように先使用権主張の正当性の評価分析と先使用権を認める場合と認めない場

合の産業の発達という公益に重点をおいた比較考量を行い，権利濫用法理の適

用可否を判断することにより前記難点が解消されるのである。  

 また，ウォーキングビーム事件最高裁判決が判断を示さなかった，「その発

明範囲内であっても従来の実施形式から特許出願後に出願人によって開示され

た実施例そのものに移行することは衡平上許容されない」という問題に対して，

先使用者の実施形式が公知例として提出された場合を想定し， (1)これにより

当該発明が無効になる場合（特許法 39 条違反）は先使用権の範囲は全部に及

び，イ号製品に先使用権の成立を認める， (2)当該特許発明の特許請求の範囲

を減縮することができ，別の発明として発明性（新規性，進歩性）を維持し，

無効理由を回避できる場合は，Ａ製品は当該特許発明の一部であると判断する。

その上でＡ製品とイ号製品の同一性を判断する，という手法により検討し，特

許発明の実施例は訂正審判によりその実施例に限定した別の特許発明とするこ

とが可能であり，その減縮された特許発明と先使用発明の関係は図３に示すよ

うに先使用者に対して先使用権を有さない範囲とすることができ，ある特定の

実施形式から特許発明の実施例そのものに変更することはできないことを明ら

かにした。  

 さらに，経済活動のグローバル化に伴い，各国毎に先使用権制度が異なるこ

とやわが国の先使用権制度についても不明確な点が残されており，判例の蓄積

状況，学説の動向，ガイドラインの改訂状況を注視しておく必要があることを

指摘した。  
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 ５－２．特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析  

 

 ５－２－１．「方法の発明」の権利行使についての特許権者の主張認容率

分析  

 

 特許権侵害訴訟において判決に至った全事件の特許権者の主張認容率（勝訴

率）を「方法の発明」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発明」に係る

特許権侵害訴訟の特許権者の主張認容率との比較を表３に示す。  

表３．特許権侵害訴訟での特許権者の主張認容率の比較（地裁判決：2001 年

～2011 年）  

 

変　数
特許権侵害
訴訟全体

物の発明の
特許権侵害
訴訟

物と方法の
両方を含む
発明の特許
権侵害訴訟

方法の発明
の特許権侵
害訴訟

件数 655 471 109 75
認容件数 130 100 18 12
期間〔年〕 11 11 11 11
認容率の平
均値〔％〕

19.90 20.92 15.93 18.32

標準偏差 5.931 6.251 12.280 20.215
不偏分散 35.181 39.074 150.796 408.658
最小値 12.50 11.63 0.00 0.00
最大値 33.96 32.35 33.33 50.00  
2001 年～2010 年の 11 年間で，地方裁判所の特許権侵害訴訟において判決

に至った 655 件のうち，原告の請求が認容されたものは 130 件，認容率の平

均値は 19.90％である。一方，同期間の裁判例のうち「物の発明」，「物と方

法の両方を含む発明」，「方法の発明」に係る侵害訴訟件数はそれぞれ 471

件，109 件，75 件，特許権者の主張の認容件数はそれぞれ 100 件，18 件，12

件であり，特許権者の主張の認容率の平均値はそれぞれ 20.92％， 15.93％，

18.32％である。  

 上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発

明」，「方法の発明」における特許権者の主張認容率について１要因の分散分

析をしたところ，有意差は認められなかった（F 値＝0.327，ｐ＝0.806）。さ
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らに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に有意差は認められなかっ

た。  

表４．特許権者の主張認容率についての多重比較検定  

目的変数 手法 水準1 水準2 平均1 平均2 差 統計量 Ｐ　値 判　定
全体 物の発明 19.9026 20.9166 1.0140 0.1889 0.9976

全体
物と方法の両方を
含む発明

19.9026 15.9347 3.9679 0.7393 0.8806

全体 方法の発明 19.9026 18.3183 1.5843 0.2952 0.9909

物の発明
物と方法の両方を
含む発明

20.9166 15.9347 4.9820 0.9283 0.7899

物の発明 方法の発明 20.9166 18.3183 2.5983 0.4841 0.9622
物と方法の両方を
含む発明

方法の発明 15.9347 18.3183 2.3837 0.4441 0.9704

認容率 Tukey

**:1%有意 *:5%有意

 したがって，判決に至っている場合については，前記帰無仮説は棄却されず，

「方法の発明」の特許権による権利行使が特に困難であるとは必ずしも言えな

い。  

 次に，上記特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった 525

件について要因分析を行った。具体的には，要因を「特許権または実用新案権

の技術的範囲に属さない」，「特許権または実用新案権に無効理由が存在す

る」，「特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または

実用新案権に無効理由が存在する」，「その他（先使用権を有する，特許権の

消尽）」に分類し，そのそれぞれについて「侵害訴訟全体」，「物の発明」，

「物と方法の両方を含む発明」，「方法の発明」により差が認められるか，多

重比較検定を行った。   

（１）要因：特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない比率（技術的範

囲に属さない件数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数＋

技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×１０

０）  
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表５．特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない比率についての多重比

較検定  

 

目的変数 手法 水準1 水準2 平均1 平均2 差 統計量 Ｐ　値 判　定
全体 物の発明 56.8996 57.1571 0.2575 0.0241 1.0000

全体
物と方法の両方を
含む発明

56.8996 65.6684 8.7688 0.8212 0.8441

全体 方法の発明 56.8996 48.1474 8.7522 0.8197 0.8448

物の発明
物と方法の両方を
含む発明

57.1571 65.6684 8.5113 0.7971 0.8553

物の発明 方法の発明 57.1571 48.1474 9.0097 0.8438 0.8332
物と方法の両方を
含む発明

方法の発明 65.6684 48.1474 17.5210 1.6409 0.3680

特許権また
は実用新案
権の技術的
範囲に属さ
ない比率

Tukey

**:1%有意 *:5%有意

 上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発

明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」につ

いて１要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（ F 値＝

0.898，ｐ＝ 0.451）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に

有意差は認められなかった。  

 

（２）要因：特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率（無効理由が

存在する件数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数＋技術

的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×１００）  

  表６．特許権または実用新案権に無効理由が存在する比率についての多重

比較検定  

 

目的変数 手法 水準1 水準2 平均1 平均2 差 統計量 Ｐ　値 判　定
全体 物の発明 37.1762 37.6401 0.4639 0.0480 1.0000

全体
物と方法の両方を
含む発明

37.1762 22.7824 14.3939 1.4880 0.4540

全体 方法の発明 37.1762 39.2837 2.1075 0.2179 0.9963

物の発明
物と方法の両方を
含む発明

37.6401 22.7824 14.8578 1.5360 0.4262

物の発明 方法の発明 37.6401 39.2837 1.6436 0.1699 0.9982
物と方法の両方を
含む発明

方法の発明 22.7824 39.2837 16.5014 1.7059 0.3341

特許権また
は実用新案
権に無効理
由が存在す
る比率

Tukey

**:1%有意 *:5%有意

 上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発

明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」につ

いて１要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（ F 値＝

1.260，ｐ＝ 0.301）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に

有意差は認められなかった。  
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（３）要因：特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権ま

たは実用新案権に無効理由が存在する比率（技術的範囲に属さない，かつ無効

理由が存在する件数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数

＋技術的範囲に属さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×１

００）  

表７．特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない，かつ特許権または実

用新案権に無効理由が存在する比率についての多重比較検定  

 

目的変数 手法 水準1 水準2 平均1 平均2 差 統計量 Ｐ　値 判　定
全体 物の発明 4.4382 3.6376 0.8007 0.1133 0.9995

全体
物と方法の両方を
含む発明

4.4382 8.3812 3.9429 0.5582 0.9438

全体 方法の発明 4.4382 12.5689 8.1306 1.1509 0.6606

物の発明
物と方法の両方を
含む発明

3.6376 8.3812 4.7436 0.6715 0.9072

物の発明 方法の発明 3.6376 12.5689 8.9313 1.2643 0.5905
物と方法の両方を
含む発明

方法の発明 8.3812 12.5689 4.1877 0.5928 0.9337

特許権また
は実用新案
権の技術的
範囲に属さ
ない、かつ無
効理由が存
在する比率

Tukey

**:1%有意 *:5%有意

 上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発

明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」につ

いて１要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（ F 値＝

0.675，ｐ＝ 0.573）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に

有意差は認められなかった。  

 

（４）要因：その他（先使用権を有する，特許権の消尽）の比率（その他の件

数／（技術的範囲に属さない件数＋無効理由が存在する件数＋技術的範囲に属

さない，かつ無効理由が存在する件数＋その他の件数）×１００）  

表８．その他（先使用権を有する，特許権の消尽）の比率についての多重比較

検定  

 

目的変数 手法 水準1 水準2 平均1 平均2 差 統計量 Ｐ　値 判　定
全体 物の発明 1.4859 1.5652 0.0793 0.0580 0.9999

全体
物と方法の両方を
含む発明

1.4859 3.1680 1.6821 1.2301 0.6118

全体 方法の発明 1.4859 0.0000 1.4859 1.0866 0.6996

物の発明
物と方法の両方を
含む発明

1.5652 3.1680 1.6028 1.1721 0.6476

物の発明 方法の発明 1.5652 0.0000 1.5652 1.1446 0.6645
物と方法の両方を
含む発明

方法の発明 3.1680 0.0000 3.1680 2.3167 0.1112

その他（先
使用権、
消尽）の
比率

Tukey

**:1%有意 *:5%有意
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 上記「特許権侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法の両方を含む発

明」，「方法の発明」における特許権者の「技術的範囲に属さない比率」につ

いて１要因の分散分析をしたところ，有意差は認められなかった（ F 値＝

1.791，ｐ＝ 0.164）。さらに，多重比較（Tukey 法）を行ったが，平均値に

有意差は認められなかった。  

以上のように，判決に至っている場合について，特許権者の主張が認容され

なかった要因についても，「方法の発明」が「物の発明」や「物と方法の両方

を含む発明」と比較して特許権による権利行使が特に困難であるとは必ずしも

言えない。  

 

 ５－２－２．特許権侵害訴訟における特許権者の主張認容率分析について

の考察  

 

 「方法の発明」の特許権による権利行使がほんとうに難しいのか，「方法の

発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率は特許権侵害訴訟全体，

「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の両方を含む発明」の特許権に係る

侵害訴訟の特許権者主張の認容率と差があるのか，比較分析した。  

 この分析によると，「方法の発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主

張認容率は特許権侵害訴訟全体，「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の

両方を含む発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率と有意差が

あるとは認められなかった。  

 また，特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった案件につ

いての要因分析によると，「特許権侵害訴訟全体」，「方法の発明」，「物の

発明」，あるいは「物と方法の両方を含む発明」の間で特許権者の主張が認容

されなかった理由（特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない；特許権

または実用新案権に無効理由が存在する；特許権または実用新案権の技術的範

囲に属さない，かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する；その他）

についても有意差があるとは認められなかった。  

したがって，特許権侵害訴訟において判決に至っている場合には，「方法の

発明」の特許権による権利行使が難しいとは必ずしも言えない。「方法の発
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明」による権利行使を容易化する工夫として，例えば，特許請求の範囲に，①

製造プロセスの結果として生じる製品の特徴を書き込む，②製造装置等が製品

そのものの形状等を決定する場合には，当該装置を用いた結果として形成され

る形状等を書き込む，③製造装置等の構造，機構等により製造条件が必然的に

決定される場合には，当該装置等の構造，機構を書き込む，④製品を製造して

いる工場内に立ち入らないとわからない詳細な製造条件は書き込まず，概略の

プロセス条件で発明を特定しておく，⑤出願段階や中間処理段階で，権利行使

時に限定解釈されるような製造条件の限定を加えない，等が考えられる（特許

第２委員会第４小委員会，2007）。  

 

 ５－３．方法の発明の保護戦略について  

 

 ５－３－１．方法の発明の保護戦略に関するフレームワークの提案  

 

 前記のように，方法の発明についての出願，登録状況から，方法の発明公開

率と方法の発明登録率を指標として４つの異なる技術領域に分類する「方法の

発明」の保護戦略に関する新規なフレームワークを提案する。  
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Ｂ領域
・「方法の発明」を秘匿し、「物の発
明」を比較的高比率で出願する技

術領域
・「方法の発明」の特許権が比較的
高比率で取得できている技術領域

Ａ領域
・「方法の発明」を比較的高比率で

出願する技術領域
・「方法の発明」の特許権が比較
的高比率で取得できている技術

領域

Ｃ領域
・「方法の発明」を秘匿し、「物の発
明」を比較的高比率で出願する技

術領域
・「方法の発明」が比較的高比率
で拒絶査定となっている技術領域

Ｄ領域
・「方法の発明」を比較的高比率で

出願する技術領域
・「方法の発明」の特許権が、比較
的高比率で拒絶査定となっている

技術領域

方法の発明出願指向

領域

方法の発明秘匿指向

領域

権利化困難

領域

権利化容易

領域

方法の発明公開率

方
法
の
発
明
登
録
率

 
図６．方法の発明の保護戦略マトリクス  

 

発明は物の発明と方法の発明に大別されるが，方法の発明は工場内で実施さ

れるものであり，侵害発見が困難である。そのため自社製品や技術の差別化に

関し，特許出願する発明のうち方法の発明の出願を抑制する戦略（＝物の発明

として保護していく戦略）を採ると方法の発明公開率が低下し，これを「方法

の発明秘匿指向領域」とする（知的財産活動調査のデータによると，輸送用機

械，機械分野は従業員一人当たりのノウハウ件数が比較的少ない。）。輸送用

機械や機械分野は上述のようにコア技術がプロダクトに関する技術であるため，

リバース・エンジニアリングにより構造が判明し易く，方法の発明を秘匿する

ことを指向する技術領域に属するのではないかと考えられる。逆に，方法の発

明は侵害発見が困難であっても製品や技術の差別化に重要であり，特許権によ

る保護を目指す戦略を採ると方法の発明公開率が上昇し，これを「方法の発明

出願指向領域」とする（知的財産活動調査のデータによると，鉄鋼，医薬品分
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野は従業員一人当たりのノウハウ件数が比較的多い。）。鉄鋼や医薬品分野は

この技術領域に属するのではないかと考えられる。鉄鋼の場合，冷却速度を制

御することにより金属組織や強度特性が変わるため，コア技術がプロセスに関

する技術であると考えられる（潮田， 2012）。一方，医薬品は基本の活性化

合物の特許が最重要であるが，模倣品等の出現や排除には基本特許周辺の方法

の発明を防衛的に多数出願しておく必要がある。そのため，コア技術はプロダ

クトに関する技術であるが，サブコア技術として方法の発明を出願することを

指向すると考えられる。  

 特許出願された発明は１年６カ月経過すると公開され，出願日から３年以内

に審査請求しないと，当該発明はみなし取下となり，誰でも実施することが可

能となる。すなわち，特許は出願しただけでは当該発明を特許権で保護するこ

とができず，特許庁・審査官による審査で新規性，進歩性，記載要件を満足す

ると判断されてはじめて特許権による保護が可能となる。したがって，登録特

許は出願人の当該発明を特許権で保護したいという審査請求に基づくものであ

るが，技術領域毎に請求項記載様式，先行技術文献数，技術の組合せの相性等

によ り 特 許成 立 性の 難易 度 が 異な る （田 中・ 他 ， 2010） ， （ 金井 ・ 他，

2008）。例えば，鉄鋼のプロセス技術（潮田， 2012）の場合，先行技術との

差異や効果を特許請求の範囲や明細書に表現することが容易で，特許化するこ

とも容易ではないかと考えられる。また，自動車産業は多品種の素材，部品等

を加工，組み付けることによって製品化しているのであり，技術の集積である

（峯崎， 2002）。したがって，当該技術を組合せることを発想することの困

難性を明細書にて旨く主張することにより，比較的容易に特許権を得ることが

可能であると考えられる。このように方法の発明の登録率を高くすることを指

向する領域を本研究では「権利化容易領域」とする。  

一方，出願した方法の発明のうち登録率が低くなる領域を，本研究では「権

利化困難領域」とする。  

Ａ領域にある技術（鉄鋼）の場合，製品を製造するためにはノウハウ等がな

いと達成できない場合や方法の発明により製品を差別化することが可能である

ことが多く，方法の発明の出願戦略としては方法の発明を高比率で出願し，ラ

イセンス許諾しないクローズ戦略の実を上げるため登録率を極力向上させるこ
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とを指向する傾向にあると考えられる。Ｂ領域にある技術（輸送用機械）の場

合，オープンポリシーのもと，広範囲の先進技術分野にわたって多角的に研究

開発を進め，特許網を構築し，方法の発明の出願戦略としては方法の発明を低

比率で出願し，出願した方法の発明は権利化を目指す傾向にあると考えられる。

Ｃ領域にある技術（機械）の場合，模倣防止が重視され，特定の技術分野に集

中し，物の発明を中心にして特許出願し，方法の発明の保護戦略としてはその

周辺の方法の発明の権利化を進める傾向にあると考えられる。Ｄ領域にある技

術（医薬品）の場合，基本特許（物質特許）を権利化し，長期間にわたる参入

障壁構築のため，方法の発明の出願戦略としては応用範囲の広い「方法の発

明」等を，時間差を設けて防衛的に出願する傾向にあると考えられる。但し，

公知技術の製造方法を適用して模倣品等が出現する可能性があるので，模倣品

製造者の選択肢の幅を狭めておくことが必要であると考えられる。  

  この方法の発明の保護戦略マトリクスを用いると，各企業が属する業界（技

術領域）の方法の発明の特許権による保護戦略を客観的に明示することができ

る。そして，この特許権による保護戦略を，企業のニュースリリース等で開示

されている経営戦略や知的財産戦略との対比により検証することが可能となる。  

 

 

５－３－２．特許データベース（ＩＰＤＬ）による方法の発明の保護戦略ポ

ジション図の作成  

 

 前記のように戦略的に特許出願している企業の代表として選択した武田薬品，

新日本製鐵，クボタ，トヨタの公開系特許，登録系特許のうち「全公開件数」，

「方法の発明公開件数」，「方法の発明登録件数」を調査し，「方法の発明公

開率」と「方法の発明登録率」という２つの指標により方法の発明の保護戦略

ポジション図を作成した。なお，「方法の発明公開率」の平均値と「方法の発

明登録率」の平均値を求める際，登録件数が下位の企業を含めると，業界ごと

の登録件数の多寡やばらつきの影響が出てくるため，前記製造業１４業界の中

から前記出願期間内の登録特許件数上位１００社を抽出した。但し，本研究の

今後の課題で記述するように，方法の発明公開率等に基づく方法の発明の秘
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匿・出願指向は相対的なものであるので，方法の発明公開率等による指向の峻

別は傾向を示すに留まり，方法の発明公開率等の平均の母集団をどこまでとる

かは議論の余地があるところである。ここで，当該１００社の方法の発明公開

率の平均値は３１．５％（平均値の９５％信頼区間は２８．６９０≦μ≦３４．

４０４）であり，方法の発明登録率の平均値は３２．７％（平均値の９５％信

頼区間は３１．１６７≦μ≦３４．２０７）である。これらの平均値を境界と

してＡ（方法の発明公開率および方法の発明登録率が共に高い技術領域），Ｂ

（方法の発明公開率は低いが，方法の発明登録率は高い技術領域），Ｃ（方法

の発明公開率および方法の発明登録率が共に低い技術領域），Ｄ（方法の発明

公開率は高いが，方法の発明登録率は低い技術領域）の４つの技術領域を設定

した。  
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         図７．方法の発明の保護戦略ポジション図  

 

 ５－３－３．各業界トップ企業の方法の発明の保護戦略   

 

（１）武田薬品  

武田薬品は中期経営計画において，「革新への挑戦」，「活力ある企業風土

の創造」，「持続的な成長」を掲げ，持続的な成長の具体的施策として「２型

糖尿病治療剤『ネシーナ』を伸長させ，・・・。」，「・・・癌，中枢神経疾

患，免疫・炎症性疾患領域についても，新製品の販売を通じて製品ラインアッ

プを充実・強化していきます。」（武田薬品，2011）としている。  

事実，２型糖尿病治療剤について 156 件（うち方法の発明を含むものが
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120 件），癌について 1934 件（うち方法の発明を含むものが 1535 件），中

枢神経疾患について 54 件（うち方法の発明を含むものが 53 件），免疫・炎

症性疾患について 1546 件（うち方法の発明を含むものが 1253 件）と，物の

発明とともに前記方法の発明や用途，製剤に関する発明が多数出願されている。  

医薬品は，候補化合物の探索を行う基礎研究，候補化合物の有効性や安全性

を確認する前臨床研究，ヒトでの有効性と安全性を確認する臨床試験，厚生労

働省への承認申請を行って審査・承認を取得する段階を経て，製造販売が認め

られる。したがって，医薬品の研究開発には巨額の費用と膨大な時間がかかる

一方，研究の対象としたものの中で，実際に製品化することに成功する確率も

低く，研究開発のリスクは大きい。それにもかかわらず，医薬品の研究開発に

このような費用と時間をかけることができるのは，製品化された医薬品による

利益率が高いためである。  

また，医薬品は，基本的に１つの製品となる１つの化合物が１つの特許で保

護される場合が多い。これは，上記の非常に大きなリスクを冒して開発した製

品を１つの特許および周辺の少数の特許で守り抜くことに他ならず，特許出願

戦略としても非常に特徴的な方策を採ることになる。  

例えば，①物質特許：開発の初期には第三者から開発化合物を特定されるこ

とを避けるために広い概念の特許出願としておき，開発段階の進展に合わせた

適切な時期に具体的な開発化合物とその周辺（結晶形，塩等）に関する特許出

願，②用途特許：第二医薬用途，用法・用量に特徴のある医薬用途，併用等に

関する特許出願，③製造方法特許：工業的ルート，サブルート，中間体等に関

する特許出願，④製剤特許：合剤，添加剤・溶剤（組成等），ＤＤＳ，成型方

法，服薬コンプライアンス（服用のし易さ等を含む）等の課題解決に関する特

許 出 願 ， を タ イ ム リ ー に 出 願 し て い く こ と （ バ イ オ テ ク ノ ジ ー 委 員 会 ，

2010）や米国の知的財産制度を考慮した自社ノウハウの開示の必要性（秋元，

2002）が指摘されている。  

武田薬品の特許出願は図７に示すように比較的方法の発明公開率が高いが，

方法の発明登録率が低いＤ領域に属している。ここで，出願された方法の発明

の審査状況を詳細にみると審査請求率は約 45％であり，審査請求された特許

のうち約 60％が登録されている。すなわち，武田薬品においては研究段階で
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網羅的に出願された発明の大多数は製品化までは到達せず，特許出願されただ

けで審査請求されない方法の発明の比率が比較的高く，審査請求された方法の

発明は比較的高比率で登録されている。これは，前記のように開発した製品を

基本的な物質特許および周辺の少数の方法の発明等の特許で守り抜く戦略を採

っている傾向にあることと符合すると考えられる。また，医薬品の製造技術に

関して，特許として権利化できない技術（公知技術，工業的多量生産では非効

率的で産業上の利用価値が高くないもの）も含めて多数の手段が考えられ，そ

の多数の考えられる技術手段の中で工業的に優れた新技術を特許権で保護でき

ても，効率が悪い公知技術等を用いて模倣品を小規模で少量製造することが可

能であることも影響しているのではないかと考えられる。  

すなわち，武田薬品では基本的な物質特許を確保し，その周辺の方法の発明

を防衛的に高比率で出願するが，審査請求時までに自社の開発状況，他社の技

術開発動向，権利化の難易度等を勘案して審査請求する発明を厳選し，可能性

の低い技術は権利化しない戦略を採っている傾向にあると考えられる。  

Ｄ領域における方法の発明の保護戦略の１つとして基本特許（物質特許）を

権利化し，長期間にわたる参入障壁構築のため応用範囲の広い「方法の発明」

等を，時間差を設けて防衛的に出願し，権利化していくことが重要であると考

えられる。  

 

（２）  新日本製鐵  

鉄鋼の製造プロセスにおいては，品質の安定した製品を効率よく経済的に製

造することを目指し，設備の長寿命化およびプロセスの同期化・連続化・一貫

化や，制御の自動化・高度化が進められてきた。すなわち，鉄鋼業においては

優れたプロセス技術をもとに製品開発が進められてきたのである。  

具体的には，新日本製鐵がプレスリリースした「先端ハイテン材と最適工法

の適用により，電気自動車用の超軽量・安全ボディーを実現」に関する技術が

挙げられる（新日本製鐵， 2011）。この技術に関し，鉄，炭素，ケイ素，マ

ンガン，アルミニウム，リン，硫黄，窒素等の配合比率，金属組織（フェライ

ト，マルテンサイト）の体積分率等を規定した加工性に優れた高強度鋼板や前

記化学成分を有する鋼片を加熱，仕上，圧延，冷却する際の温度，時間等を細
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かく規定した製造方法の特許が多数出願されて（高強度鋼板に関する出願は

338 件，うち方法の発明公開率は 81.4％，方法の発明登録率は 48.7％であ

る。），ノウハウを重視する傾向にある。  

鉄は安価で加工しやすく，入手しやすい金属であるため最も利用価値の高い

金属元素であり，工業生産されている金属の大半は鉄鋼である。鉄は炭素をは

じめとする合金元素を添加することで鋼となり，添加する炭素量や焼入れの条

件を制御すること等で鉄鋼の硬度を制御できる極めて使い勝手の良い素材であ

る。したがって，ほとんどの機械は鉄鋼を主な素材とし，鉄道レール，鉄筋や

鉄骨，鋼矢板等として建築物や土木構築物の構造用部材として大量に消費され

ている。また，鉄は結晶粒度や方位と組織の精密制御によっても強度，耐摩耗

性，靭性，電磁特性の改善を行うことができる。さらに，新しい合金組成や化

合物の利用により，前記諸特性が向上する可能性もある。このほか，表面処理

が新しい機能，例えば高度の耐食性，高硬度，潤滑性，耐汚損性，接着性，色

彩・装飾性を付与することも期待され，方法の発明が生まれ易い土壌があると

考えられる。  

新日本製鐵は図７に示すように方法の発明を高比率で特許出願する戦略を採

っており，方法の発明登録率も比較的高いＡ領域に属している。当該技術領域

では製品から技術内容がわかる場合でも，実際に製品を製造するためにはノウ

ハウ等がないと達成できない場合や方法の発明により製品を差別化することが

可能であることが多く，方法の発明の出願戦略として方法の発明を高比率で出

願し，登録率を極力上げることを指向する傾向にあると考えられる。このこと

は鉄鋼業界がライセンス許諾しないクローズ戦略を採ってきたことと符合する

（西崎， 2011）。今後も新日本製鐵（鉄鋼・非鉄金属業界）においてはプロ

セス技術が製品の差別化という点で，極めて重要であることは変化しないと考

えられる。  

 

（３）クボタ  

クボタは経営方針として市場競争力が強く，更に市場自体の伸びも期待でき

るトラクタ，エンジン，環境施設事業に経営資源を重点配分し収益の拡大を目

指してきた。また，農業機械事業についても競争力の維持向上を図り，安定収
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益とキャッシュフローの拡大を目指してきた。  

クボタのトラクタ，エンジン，環境，コンバイン，田植機，草刈機関連技術

について方法の発明公開率を確認するとトラクタ 1.7％，エンジン 2.8％，環

境 29.7％，コンバイン 0.1％，田植機 0.2％，草刈機 0％である。廃棄物処理，

リサイクル，土壌浄化，汚泥処理，ダイオキシン類の分解等の環境関連技術に

ついては方法の発明公開率はほぼ平均値であるが，トラクタ，エンジン等の機

械に関する技術について方法の発明公開率は非常に低いという特徴を有してい

る。  

上記特徴は，機械業界が①要素技術の多さ，要素技術の相互依存性の高さ，

要素技術間の調整の重要度が高く，代替技術が発明され易いという特性を有し

ていること，②製品ライフサイクルが長いため，一旦取得した特許権により長

期間にわたってその効力を持続すること，③同時に模倣され易く，模倣される

とその権利侵害の発見が困難であるという製品特性を有しているという長谷川

の研究結果と符合する（長谷川，2002）。   

クボタは図７に示すように方法の発明公開率が 14.2％であり，方法の発明

よりも方法以外の発明，すなわち物の発明を高比率で出願する戦略を採ってい

る。また，方法の発明登録率が比較的低いＣ領域に属している。すなわち，特

定の技術分野（農業用機械及びその周辺（水・環境）技術）に集中して研究開

発資源を投入し，出願した方法の発明は権利化することを指向している（審査

請求率約 60％）が，拒絶査定となる特許の比率が約 52％であり，比較的高い

傾向にある。  

Ｃ領域にある技術の場合，権利化するのが比較的困難な技術領域であると考

えられる。すなわち，当該技術領域における方法の発明の保護戦略は模倣防止

を重視して，侵害発見の困難な方法の発明の出願を抑制し，物の発明を中心に

権利化を進めることであると考えられる。  

 

（４）トヨタ自動車  

輸送用機械業界は，前記機械業界と同様に要素技術の多さ，要素技術の相互

依存性の高さ，要素技術間の調整の重要度が高く，代替技術が発明され易い，

規格の標準化が比較的進んでいるという特性を有している。  
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また，輸送用機械業界では他社からのライセンス供与の依頼を拒絶しないオ

ープンライセンスポリシーが前提となっている。すなわち，特許取得を強化す

ればライセンス収入が確保できることを意味しており，他社の模倣防止，ライ

センス収入およびクロスライセンス時の優位性を確保する戦略を採っている

（長谷川，2002）。  

このオープンライセンスポリシーについてはトヨタ社のアニュアルレポート

2010 に記載され，環境エネルギー対応の中核技術と位置付けられるハイブリ

ッドシステムについて，他社への特許ライセンスを行っていることが例示され

ている（トヨタ， 2010）。また，「トヨタにおいては，自社の技術，知的財

産のうち社会に有用なものは出願していち早く公開し，『オープンポリシー』

のもと自社のみならず他社にも使用してもらうことを特許の活用と捉えてい

る。」（佐々木， 2010）とし，将来的には出願した方法の発明について，登

録率を極力向上させ，ライセンス収入を向上させることを目指しているのでは

ないかと考えられる。  

 トヨタ自動車は図７に示すように方法の発明公開率が 22.7％であり，方法

の発明よりも物の発明を高比率で出願するとともに広範囲の先進技術分野にわ

たって多角的に研究開発を進める戦略を採っており，現状は方法の発明登録率

が 42.1％と比較的高いＢ領域に属している。  

特に，ニュースリリースされたトヨタのテクノロジービジョンにおいて，環

境技術，石油代替燃料，次世代二次電池等の技術にも研究開発資源を投入して

いることを表明しているが，環境技術に関する方法の発明公開率はハイブリッ

ド関連技術 26.9％，燃料電池関連技術 34.2％であり，物の発明を高比率で出

願している。また，方法の発明公開率について燃料電池関連技術の方がハイブ

リッド関連技術より若干高く，触媒技術等開発の余地が残されているのではな

いかと考えられる。さらに，方法の発明登録率についてはハイブリッド関連技

術 64.1％，燃料電池関連技術 47.0％であり，トヨタはハイブリッド関連技術

で先行して技術確立し，登録され易い進歩性のある方法の発明の権利化を図っ

ている傾向にある。  

Ｂ領域における方法の発明の保護戦略の１つとして広範囲の先進技術分野に

わたって多角的に研究開発を進め，方法の発明も活用した特許網を構築し，取
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得した特許権を活用することであると考えられる。  

 

 ５－３－４．方法の発明の保護戦略についての考察  

 

特許庁による知的財産活動調査において，特許出願しないで秘匿する件数等

のデータから従業員一人当たりの平均秘匿件数を算定し，方法の発明を特許出

願しないで秘匿することを積極的に進める技術分野として輸送用機械，機械を

選択した。また，方法の発明を積極的に特許出願する特許による保護指向戦略

を採っていると考えられる技術分野として鉄鋼・非鉄金属，医薬品を選択した。

これらの技術分野の特性を考慮し，方法の発明公開率および方法の発明登録率

という２つの指標による新規な方法の発明の保護戦略マトリクスを提案した。  

また，これらの業界における特許出願数トップ企業（武田薬品，新日本製鐵，

クボタ，トヨタ）についてＩＰＤＬ特許データベースにより方法の発明を詳細

に分析し，方法の発明公開率および方法の発明登録率という指標を用いた方法

の発明の保護戦略ポジション図（図７）を作成した。そして，ニュースリリー

ス等により開示された経営戦略（中期経営計画，重点施策）や特許出願明細書

の内容を確認し，企業が実際に採用したと考えられる戦略について検討した。

方法の発明公開率は企業の製造する製品特性やコア技術（プロダクトあるいは

プロセス）が何であるのかということに依存していると考えられる。  

すなわち，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ領域の方法の発明の保護戦略は以下のようにまと

めることができる。鉄鋼・非鉄金属業界（新日本製鐵）は特許を独占し，この

独占排他権の行使により，第三者を排除することおよび方法の発明等によって

製品を差別化する戦略を採っている傾向にある。機械業界（クボタ）の戦略は

模倣防止を重視して，方法の発明よりも物の発明を高比率で出願し，物の発明

を中心に権利化を進める傾向にあると考えられる。輸送用機械業界（トヨタ）

も方法の発明よりも物の発明を高比率で出願することを進める戦略を採りつつ，

将来的にもオープンポリシーの実を上げるため，広範囲の先進技術分野にわた

って多角的に研究開発を進め，権利化していくことを目指している傾向にある。

また，医薬品業界（武田薬品）は，方法の発明を高比率で出願しているが，審

査請求時までに自社の開発状況や競合他社の技術動向を見極め，審査請求する
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発明を厳選しているのではないかと考えられる。但し，医薬品は公知技術等の

非効率的な製造方法を適用して少量であれば製造可能であるので，模倣品等製

造者の選択肢の幅を狭めておくことが必要である。  

 以上のように，本研究では，企業の戦略的特許出願に資する方法の発明の保

護戦略に関するフレームワークを提案しただけでなく，当該フレームワークを

用いて，企業がどのようにして方法の発明を特許権により保護しているのか，

検討した。すなわち，ニュースリリース等で開示された経営戦略や特許出願明

細書を参照しつつ，本研究で提案したフレームワークを用いれば，技術領域

（企業）の方法の発明の保護戦略に対するポジションを知得することが可能で

ある。  

 

 ５－４．発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析  

 

 ５－４－１．『知的財産活動調査』サーベイデータに基づく発明の特許化

あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析  

 

 被説明変数（売上高営業利益率），説明変数（従業者数，Ｒ＆Ｄ集約度，ノ

ウハウ件数，特許出願件数，自社実施率）の記述統計量を表９にまとめた。  

       表９．記述統計量  
変　数 売上高営業

利益率
従業者数 Ｒ＆Ｄ集約度 ノウハウ件数 特許出願件

数
自社実施率

サンプル数 56 56 56 56 56 56
平均値 5.4651 1310.6497 2.6829 0.0573 0.4645 45.5511
標準偏差 3.2649 1753.2791 3.5777 0.1535 0.4689 12.8056
最小値 1.1982 10.3333 0.2035 0.0002 0.0372 15.9574
最大値 17.2090 8336.5595 21.5632 1.1349 3.3587 73.6842  
 前記売上高営業利益率を被説明変数，従業者数，Ｒ＆Ｄ集約度，ノウハウ件

数，特許出願件数，自社実施率を説明変数として重回帰分析を行った。  

       表１０．相関係数  

従業者数 Ｒ＆Ｄ集約度 ノウハウ件数 特許出願件数 自社実施率
従業者数 1
Ｒ＆Ｄ集約度 0.29711797 1
ノウハウ件数 -0.1266745 -0.05633679 1
特許出願件数 -0.09105359 -0.19220122 0.263015838 1
自社実施率 -0.34067871 -0.21046098 -0.19167059 0.092063828 1  
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 表１１．重回帰分析の結果  

 表１１－１．決定係数  

 
重相関 R 0.74645
重決定 R2 0.557188
補正 R2 0.512907
標準誤差 2.278644
観測数 56

回帰統計（決定係数）

 
 

 表１１－２．分散分析  

 
自由度 変動 分散 分散比 有意 F値

回帰 5 326.6666 65.33331 12.58293 6.3E-08
残差 50 259.6108 5.192216
合計 55 586.2774

分散分析表

 

 

 表１１－３．重回帰分析  

係数 標準誤差 t値 P値 判定
切片 6.383753 1.440319 4.432181 5.11E-05 ＊＊
従業者数 -0.00063 0.000196 -3.20469 0.002356 ＊＊
Ｒ＆Ｄ集約度 0.639062 0.091912 6.952978 7.11E-09 ＊＊
ノウハウ件数 -5.29142 2.17301 -2.43507 0.018499 ＊
特許出願件数 2.421722 0.695944 3.479766 0.00105 ＊＊
自社実施率 -0.05778 0.026786 -2.1572 0.035821 ＊

重回帰分析

 
＊＊：１％有意，＊：５％有意  

 上記各変数の相関係数は０．８以下であり，多重共線性の問題はない。補正

決定係数は０．５１３であり，回帰式は一定の説明力があると評価できる。ま

た，分散比の有意Ｆ値は０．０１より十分小さく，回帰式の信頼性は確保され

ている。  
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回帰式：売上高営業利益率＝ -0.00063×従業者数＊＊  

                  (-3.20469) 

+0.63906×Ｒ＆Ｄ集約度＊＊ -5.29142×ノウハウ件数＊  

          (6.95298)         (-2.43507) 

+2.42172×特許出願件数＊＊ -0.05778×自社実施率＊  

               (3.47977)                 (-2.1572) 

+6.38375＊＊  

 (4.43218)   

なお，括弧内は t 値，＊＊は１％有意，＊は５％有意であることを示す。  

 上記重回帰分析の結果は，製造業企業の平均的な実態を示しているといえる。

すなわち，特許出願件数は正で有意（１％水準）であり，特許出願しないで秘

匿する件数は負で有意（５％水準）であることから，秘匿化が企業の収益性向

上に結びついているという示唆は得られず，むしろ発明の特許化の方が企業の

収益性向上につながっているという結果を見出すことができた。この結果は，

「商業化段階に至っている新製品の売上高に対して，秘匿化よりも特許化の方

が統計的に正で有意にきく，秘匿化は負で非有意である。」という Hussinger

（2006）の分析結果と整合的である。  

 すなわち，日本の製造業企業は研究開発活動により生まれた発明（技術）は

特許出願しないで秘匿化するのではなく，主として特許権により保護すること

を選択している傾向があるといえる。事実，2005～2011 年度のわが国の特許

出願公開の状況を見るとわが国への特許出願件数は，毎年 40 万件を超える高

い水準で推移してきたが， 2006 年以降は漸減傾向となり， 2009 年に大きな

落ち込みを見せた。2011 年の特許出願件数は，東日本大震災の影響で 3 月は

若干減少したものの，年間の総数としては前年とほぼ同様の 342， 610 件

（前年比 0.6％減）であった（図８）。この背景には，昨今の景気の影響とと

もに，企業が特許出願の厳選を行い，事業展開の核となる質の高い出願を目指

す特許出願戦略を採用してきていることなどが考えられると，指摘されている。

一方，特許出願公開された発明のうち，特許請求の範囲に方法を含む発明の件

数を見ると約５万件程度が出願公開されている（特許庁 IPDL による検索で件

数を求めた）。全体の出願件数が減少しているので，「方法の発明」の出願比
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率は増加傾向にある。  
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      図８．わが国の特許出願動向（2005 年度～2011 年度）  

 

 ５－４－２．発明の特許化あるいは秘匿化が企業収益性に与える影響分析

についての考察  

 

 特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータを用いて，売上高営業利益率を

被説明変数，従業者数，Ｒ＆Ｄ集約度，特許出願件数，秘匿件数，自社実施率

を説明変数として重回帰分析を行ったところ，特許出願は正で１％有意，特許

出願しないで秘匿することは負で５％有意となり，秘匿化が企業の収益向上に

結びついているという示唆は得られなかった。  

 また，「方法の発明」は侵害発見が困難であるため，企業は出願を抑制して

いるか否か IPDL で確認したが，2005~2011 年度に出願公開された発明のう

ち，方法の発明の出願比率は増加傾向にあり，抑制するという傾向は認められ

なかった。  

すなわち，「方法の発明」については，明細書の記載内容を工夫して技術流



77 
 

出を防止しつつ（知的財産マネジメント第１委員会第３小委員会， 2007），

権利化を進めることが企業収益の向上に寄与していくのではないかと考える。  
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６． 結論  

 

 先使用権制度の法的解釈と理論的分析を詳細に行い，発明実施の事業（事業

の準備）をしていることに尊重すべき，特許制度の目的である「産業の発達」

という公益に資する価値が生まれるため先使用権を認めるのだという新規な考

え方を提案した。  

 この考え方を適用することにより，公平説では説明が困難である，先使用権

が大企業に移転される場合についても説明可能となる。すなわち，先使用権は

通常実施権であり，事業とともにする場合，先使用権を移転することができる

（特許法 94 条 1 項）が，先使用権が大企業に移転された場合，ベンチャー企

業等の特許権を脅かす可能性も出てくる。このような場合に，先使用権主張の

正当性の評価分析と先使用権を認める場合と認めない場合の産業の発達という

公益に重点をおいた比較考量を行い，権利濫用法理の適用可否を判断すること

により前記難点が解消されるのである。  

また，ウォーキングビーム事件最高裁判決が判断を示さなかった，「・・・

従来の実施形式から特許出願後に出願人によって開示された実施例そのものに

移行することは衡平上許容されない」という問題に対して，先使用者の実施形

式が公知例として提出された場合を想定し， (1)これにより当該発明が無効に

なる場合（特許法 39 条違反）は先使用権の範囲は全部に及び，イ号製品に先

使用権の成立を認める， (2)当該特許発明の特許請求の範囲を減縮することが

でき，別の発明として発明性（新規性，進歩性）を維持し，無効理由を回避で

きる場合は，Ａ製品は当該特許発明の一部であると判断する。その上でＡ製品

とイ号製品の同一性を判断する，という手法により検討し，特許発明の実施例

は訂正審判によりその実施例に限定した別の特許発明とすることが可能であり，

その減縮された特許発明と先使用発明の関係は図５に示すように先使用者に対

して先使用権を有さない範囲とすることができ，ある特定の実施形式から特許

発明の実施例そのものに変更することはできないことを明らかにした。  

 さらに，経済活動のグローバル化に伴い，各国毎に先使用権制度が異なるこ

とやわが国の先使用権制度についても不明確な点が残されており，判例の蓄積

状況，学説の動向，ガイドラインの改訂状況を注視して対策を講じておく必要



79 
 

がある。  

 「方法の発明」の特許権による権利行使がほんとうに難しいのか，「方法の

発明」の特許権に係る侵害訴訟の特許権者の主張認容率は特許権侵害訴訟全体，

「物の発明」の特許権あるいは「物と方法の両方を含む発明」の特許権に係る

侵害訴訟の特許権者の主張認容率と差があるのか，比較分析し，「方法の発

明」の特許権者の主張認容率は「侵害訴訟全体」，「物の発明」，「物と方法

の両方を含む発明」と有意差があるとは認められなかった。  

 また，特許権侵害訴訟において特許権者の主張が認容されなかった案件につ

いての要因分析によると，「特許権侵害訴訟全体」，「方法の発明」，「物の

発明」，あるいは「物と方法の両方を含む発明」の間で特許権者主張が認容さ

れなかった理由（特許権または実用新案権の技術的範囲に属さない；特許権ま

たは実用新案権に無効理由が存在する；特許権または実用新案権の技術的範囲

に属さない，かつ特許権または実用新案権に無効理由が存在する；その他）に

ついても有意差があるとは認められなかった。  

 したがって，特許権侵害訴訟において判決に至っている場合には，「方法の

発明」の特許権による権利行使が難しいとは言えないという新規な知見を得た。

ただし，方法の発明は侵害被疑者の製造方法を十分に特定できない場合も想定

される。そのような場合は，訴訟提起の意思決定が困難であり，出訴を見合わ

せる場合もあるので裁判データだけでは読み取れない要素もあると考えられる。  

特許庁『知的財産活動調査』サーベイデータ及び IPDL による検索から，物

の発明を主に特許出願し，方法の発明を特許出願しないで秘匿することを積極

的に進める技術分野として輸送用機械，機械を選択した。また，方法の発明を

積極的に特許出願し，特許権による保護指向戦略を採っていると考えられる技

術分野として鉄鋼・非鉄金属，医薬品を選択し，方法の発明公開率と方法の発

明登録率という２つの指標を用いた方法の発明の保護戦略に関する新規なフレ

ームワークを提案した（方法の発明の保護戦略マトリクス，図６）。そして，

これらの技術分野における特許出願数トップ企業（武田薬品，新日本製鐵，ク

ボタ，トヨタ）について，方法の発明公開率および方法の発明登録率という指

標を用いた方法の発明の保護戦略ポジション図（図７）を作成した。  

上記「方法の発明」の保護戦略マトリクスや保護戦略ポジション図，および
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特許明細書の内容を確認し，企業が実際に採用したと考えられる特許戦略から，

技術分野の特性や各企業の出願戦略を考察した。  

次に，平成 23 年度『知的財産活動調査』の製造業企業の資本金階級別のデ

ータを用い，売上高営業利益率を被説明変数，従業者数，Ｒ＆Ｄ集約度，特許

出願件数，秘匿件数，自社実施率を説明変数として，発明を特許出願しないで

秘匿化した場合の企業の収益性に与える影響を重回帰分析により評価した。そ

の結果，特許出願件数は正で有意（１％水準）であり，秘匿件数は負で有意

（５％水準）であることから，特許出願しないで秘匿することが企業の収益性

向上に結びついているという示唆は得られず，むしろ発明の特許化の方が企業

の収益性向上に結びついているという結果が得られた。この結果は，「商業化

段階に至っている新製品の売上高に対して，秘匿化よりも特許化の方が統計的

に正で有意にきく，秘匿化は負で非有意である。」という Hussinger(2006) 

の分析結果と整合的である。すなわち，侵害発見が困難であるため特許出願し

ない方が得策であると考えられてきた「方法の発明」についても特許明細書の

記載内容の工夫により，技術流出を防止しつつ（知的財産マネジメント第１委

員会第３小委員会， 2007），権利化を進めることが企業の収益性向上に寄与

していくものと考えられる。事実，日本企業の「方法の発明」の特許出願公開

件数は約万５件を維持しており（ 2005~2011 年度），この傾向が継続するの

ではないかと考えられる。  

したがって，「方法の発明」も特許明細書の記載内容を充実させて積極的に

出願すべきであると考える。すなわち，「方法の発明」は侵害発見が困難であ

るから秘匿するのではなく，明細書にどこまで記載できるか十分検討してから

特許出願するか，秘匿するかを判断すべきであると考える。「方法の発明」に

よる権利行使を容易化する工夫として，例えば，特許請求の範囲に，①製造プ

ロセスの結果として生じる製品の特徴を書き込む，②製造装置等が製品そのも

のの形状等を決定する場合には，当該装置を用いた結果として形成される形状

等を書き込む，③製造装置等の構造，機構等により製造条件が必然的に決定さ

れる場合には，当該装置等の構造，機構を書き込む，④製品を製造している工

場内に立ち入らないとわからない詳細な製造条件は書き込まず，概略のプロセ

ス条件で発明を特定しておく，⑤出願段階や中間処理段階で，権利行使時に限
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定解釈されるような製造条件の限定を加えない，等が考えられる。  
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７． 本研究の限界と今後の課題  

 

 本研究により，「方法の発明」も積極的に出願すべきではないかと提案した

が，権利行使に強い特許明細書とはどういうものであるかは，詳細には分析さ

れていない。本研究では特許権侵害訴訟で特許権者が勝訴した事件及び敗訴し

た事件の特許明細書を分類しているので，これらを用いて統計分析（ロジステ

ィック回帰分析）し権利行使に強い明細書作成の方向性を示したいと考える。  

 わが国の先使用権制度については実施の準備，先使用権の範囲等，不明確な

点が残されており，判例の蓄積状況，学説の動向，ガイドラインの改訂状況を

継続して注視し，明確化に貢献したいと考える。  

 本研究で提案した方法の発明の保護戦略ポジション図における境界線（製造

業全体の平均値）は製造業１４業界の中から登録特許件数上位１００社の平均

値を採用した。但し，上述のように，方法の発明公開率等に基づく方法の発明

の秘匿・出願指向は相対的なものであるので，方法の発明公開率等による指向

の峻別は傾向を示すに留まり，方法の発明公開率等の平均の母集団をどこまで

とるかは議論の余地があるところである。今後は各企業の出願内容の詳細な分

析やプレスリリース等の公開情報からの開発動向との比較等を加えつつ，より

深く方法の発明の出願戦略について検討していくことを考えている。なお，Ｉ

ＰＤＬでは企業が発明時に方法の発明を出願するか秘匿するかの意思決定を行

う部分，あるいは製品開発においてノウハウが膨大に必要となるか否かについ

ては把握できないという本分析の限界が存する。  
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＜注釈＞  

１．  特許権を取得するには，特許庁長官に対して特許出願（特許願，明細

書，特許請求の範囲，要約書，図面を提出する）し，実体審査を経て，特許権

の設定登録を受ける必要がある。発明を創作するだけでは，特許権を取得する

ことはできない。特許法が規定している行政手続の目的は，発明を奨励して技

術の進歩を図ること，発明を公開すること，絶対権としての特許権の成立を公

示すること，発明の存在を確認することである。  

２．  1971 年以降の出願については，審査請求があった出願についてのみ実

体審査を行い，審査請求期間内に審査請求のないときは，その出願は取り下げ

られたものとみなされる。  

３．  審査官が特許要件（新規性，進歩性，記載要件）の具備などについて

実体審査を行った結果，出願を拒絶すべき理由を発見しないときは，特許査定

をしなければならない。特許料の納付により特許権の設定登録がされ，第三者

に対しては模倣を禁止する方向に動く。すなわち，設定登録により特許権が発

生し，特許権を獲得すると，その発明を業として独占的に実施することができ

る。また，特許権者は，侵害者または侵害するおそれのある者に対し，その実

施の中止や，損害賠償を請求し，場合によっては不当利得の返還を請求するこ

とができる。  

４．  営業秘密とは不正競争防止法に規定されているように，「秘密として

管理されている生産方法，販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業

上の情報であって，公然と知られていないもの」をいう。  

５．  特許庁は，出願日から１年６カ月経過すると，公開特許公報に掲載し

て出願公開する。出願公開は，権利公開の面よりも技術公開の色彩が強いので，

第三者の模倣を誘発する可能性がある。  
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