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本稿は、知財にまつわるトピックや
法制度など、知財の実務に関係する
情報を、プロシード国際特許商標事
務所の鈴木康介弁理士が分かりやす
く解説していきます。

※1）台湾冒認出願対策リーフレッ
トは特許庁ウェブサイトで閲覧可能。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/
kokusai/kokusai2/pdf/shohyo 
_ s y u t u g a n t a i s a k u / t a i w a n -
syutuganleaflet.pdf
なお、「冒認商標問題特別相談窓口」
とは、中国・台湾における商標制度
の解釈や、出願・審判・訴訟等の手
続きについて、現地法の専門家が対
面・電話・メールによる個別の相談
に対応するもので、特許庁ウェブサ
イトで詳しい連絡先等が掲載されて
いる。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.
cg i ?ur l=/ to r i kumi/kokusa i /
kokusai2/shohyo_syutugantaisaku.
htm

※2）http://www.jpo.go.jp/iken/
singikai_ikenbosyu.htm

③ 公的な支援
特許庁の委託事業として、交流協会台

北事務所に「冒認商標問題特別相談窓口」

があり、対面・電話・メールによる個別

の相談に応じてくれます※1。

特許制度小委員会 報告書案

平成22年12月３日から平成23年１月

４日まで、産業構造審議会 知的財産政

策部会 特許制度小委員会 報告書「特許

制度に関する法制的な課題について」

（案）に対する意見募集が行われた※2。

【コメント】

１．背景
平成22年４月９日から同年11月30日

までの９回にわたり、同委員会で、オー

プン・イノベーションの進展等の知的財

産を取り巻く環境変化に適切に対応し、

イノベーションを通じたわが国の成長・

競争力強化に資するために、特許制度に

関する法制的な課題について検討が行わ

れました。

２．実務上の指針
① 活用の促進
ａ．当然対抗制度

現行制度では、通常実施権者が特許権

の譲受人等の第三者に対抗するには、特

許庁への登録が必要です。しかし、通常

台湾企業の「讃岐」商標に無効決定

台湾の食品メーカーが商標登録した

「讃岐」について、台北市内で讃岐うど

ん店を営む日本人経営者が申し立てた審

判により、平成22年11月、台湾智慧財

産局が台湾企業の「讃岐」商標を無効と

する審決を行った。

【コメント】

１．背景
平成20年、台北市で讃岐うどん店を

経営する樺島泰貴氏が、台湾企業から「讃

岐」の商標権侵害であると警告を受けた

ため、無効審判を提起しました。

２．実務上の指針
① 団体商標の出願
地域で有名な食品や、伝統工芸品を輸

出する場合、また、中国語サイトを作る

場合、冒認出願を防ぐため、いち早く商

標出願することをお勧めします。

② 異議申立て・無効審判
地名を理由として異議申立て・無効審

判を行う場合、商標出願時に台湾の消費

者が地名であると認識できたことを証明

する必要があります。今回のケースでは、

台湾で出版された四国の観光ガイドに讃

岐が紹介されていることなどが証拠とし

て採用されたようです。



192011 No.2  The lnvention

実施権の登録には莫大なコストや手間が

かかるなどの理由により、この登録制度

があまり利用されていません。

そこで、登録を必要とせず、自ら通常

実施権の存在を立証すれば第三者に対抗

できる、“当然対抗制度”を導入する方

向で検討が進められています。

この制度が導入されると、ライセン

サーが倒産してもライセンシーの実施が

確保されるなど、安心して事業を継続で

きるようになります。

ｂ．独占的ライセンス制度

現在、差止請求権を有する専用実施権

制度は、手続きが煩雑などの理由により、

あまり使われていません。一方、独占的

通常実施権では差止請求権が認められな

いなど、制度が実務にうまく対応してい

ませんでした。

そこで、実務者のニーズに対応したラ

イセンス制度を整備する方向で検討が進

められています。

ｃ．質権設定の解禁

特許を受ける権利に担保を設定すると

きは、手続きが煩雑な譲渡担保しか利用

できません※3。このため、特許を受ける

権利を目的とする質権設定の解禁に向け

た検討が進められています。

② 紛争の効率的・適正な解決
ａ．ダブルトラック

特許の有効性判断については、無効審

判ルートと侵害訴訟ルートの結果が異な

る場合があるといった課題が指摘されて

います。検討の結果、現行制度は維持し、

無効審判の審理を迅速化するなどの運用

改善が図られるようです。

ｂ．侵害訴訟の判決確定後の再審

特許権侵害訴訟の判決が確定した後

に、無効審決が確定すると特許権侵害訴

訟の確定判決が再審によって取り消され

る可能性があります。権利者は勝訴して

も安心できないため、再審を制限する方

向で検討が進められています。

ｃ．無効審判ルートにおける訂正

裁判所と特許庁の間で事件が往復する

と、当事者らに無駄な負担が生じ、争い

が長期化するといった課題がありまし

た。そこで、“審決予告”の導入と出訴

後の訂正審判請求を禁止する方向で検討

が進められています。

ｄ．無効審判の確定審決の第三者効

現行の無効審判において、特許が有効

である旨の審決が確定すると、第三者が

同一の事実および同一の証拠に基づい

て、その特許の有効性について審判で争

う権利が制限される※4といった課題があ

りました。

そこで、無効審判の確定審決の効力の

うち第三者効については、廃止の方向で

検討が進められています。

この制度が導入されると、ある特許の

無効審判で使った他社の資料を自社がそ

の特許の無効審判で使うことができるよ

うになります。

ｅ．同一人による複数の無効審判請求

無効審判請求を同一人が繰り返し行う

と、権利者側はいつまでも特許が無効と

※3）特許法33条２項
特許を受ける権利は、質権の目的と
することができない。

※4）特許法167条
何人も、特許無効審判又は延長登録
無効審判の確定審決の登録があった
ときは、同一の事実及び同一の証拠
に基づいてその審判を請求すること
ができない。
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される可能性があり、紛争解決機能が損

なわれるという意見もあります。

検討の結果、現行制度を維持しつつ、

制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在

り方が引き続き検討されるようです。

ｆ．審決・訂正の部分確定／訂正の許否

明文の規定がないため、訂正が請求項

ごとか否かが不明確であるなどの課題が

ありました。

そこで、訂正審判についても請求項ご

とに扱うという方向で検討が進められて

います。

③ 権利者の適切な保護
ａ．差止請求権

パテント・トロールや、ホールド・アッ

プ問題※5等、現在の差止請求権には課題

があるという意見が存在しました。検討

の結果、現行の制度を維持しつつ、多面

的な方向で検討を進めるとされました。

今後、パテント・トロールによる被害

が国内で増加した場合、制度の見直し論

議に影響を与えることになるでしょう。

また、研究開発型の企業の方は、この

論議の行方に注目すべきだと思います。

ｂ．冒認出願に関する救済措置

多くの企業や大学が冒認出願されてい

ますが、現行制度では救済手段が限られ

ています。

そこで、特許権設定登録後に、特許権

の移転請求を認める制度の導入が検討さ

れています。

ｃ．職務発明訴訟における秘密保護

職務発明訴訟では、企業の営業秘密な

どが証拠として使われ、営業秘密が公表

されてしまう可能性があります。

そこで、同訴訟における証拠収集・秘

密保持制度を検討していくことになりま

した。

④ ユーザーの利便性向上
ａ． 特許法条約（PLT）との整合に向け

た救済手続きの導入

PLTには、期間徒過後の救済手続き

が設けられていますが、わが国の現行法

には、限られたものを除き、救済手続き

が設けられていません※6。

そこで、PLTに準拠した救済手続き

を導入するという方向で検討が進められ

ています。

ｂ．大学・研究者にも容易な出願手続き

大学等から米国の仮出願制度を例とし

た、論文をベースに最小限の労力で早期

に出願日を確保できるような出願手続き

が必要であるという意見がありました。

しかし、検討の結果、緊急の必要性が

ないとされ、現行制度を維持することに

なりました。

ｃ．新規制喪失の例外の見直し

特許を受ける権利を有する者が公表し

た方法によって、新規性喪失の例外を受

けられる場合と受けられない場合があり

ました※7。

そこで、自ら主体的に公表したことに

よって新規性を失った発明については、

新規性喪失の例外の適用対象とする方向

で検討が進められています。

※5）ホールド・アップ問題
いったん行われてしまうと元に戻す
のが困難で、交渉相手の強さを増し
てしまうような投資に関して生じる
問題のこと。
主に不完備契約で、資産の特殊性が
ある状況において発生する。

※6）例えば、特許料の追納による
特許権の回復（特許法112条の２）。

※7）特許法30条によると、例えば、
特許庁が指定する学術団体で発表し
た場合には、新規性喪失の例外規定
の適用を受けることができるが、指
定団体以外の場合、規定の適用を受
けることができない。
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同社は、自社実施をしていないため、

自社が特許権を持っていたとしても、ク

ロスライセンスなどによって、支払いか

ら逃れることは困難です。

② 対策
今後、同社や大学のように自社で実施

せずに特許を活用する企業などが増えて

くることが予想されます。

ａ．十分な調査

監視負担が増えますが、自社の製品に

関する技術分野の特許出願を定期的に

ウォッチし、必要に応じて情報提供する

など、その権利化を防止する必要があり

ます。

また、競合他社が事業撤退などをした

場合、自社の事業にかかわりそうな特許

権を買い取ることも有効な対策です。

ｂ．先使用権の確保

営業秘密などの理由により公開が難し

い場合でも、タイムスタンプなどを利用

して日付を確定し、先使用権を確保すべ

きと思われます。

ｄ．特許料金の見直し

景気の悪化に伴って、近年は企業の知

的財産活動費が減少し、将来にわたって

わが国の競争力が損なわれるおそれがあ

ります。

そこで、審査請求料や国際出願の調査

手数料等の値下げなどの検討が進められ

ています。

IV初の訴訟

平成22年12月８日、インテレクチュ

アル・ベンチャーズ※8（以下、IV社）が、

１件目の訴訟として、マカフィー、シマ

ンテック、トレンドマイクロ、チェック

ポイントソフトウェア、２件目の訴訟と

して、エルピーダメモリ、ハイニックス

セミコンダクタ、３件目の訴訟として、

アルテラ、ラティスセミコンダクタ、マ

イクロセミをデラウェア州連邦地裁に提

起した。

【コメント】

１．背景
IV社は2000年にマイクロソフト社の

最高技術責任者であったネイサン・ミア

ボルド氏が創業した知財ファンドです。

同社は、他社から特許を買い集め、さ

らに、大学や発明家に発明させ、権利化

し、特許権を他社にライセンスすること

などで収益を上げています。同社のファ

ンドの利回りは20％だそうです。

２．実務上の指針
① クロスライセンスができない

※8） インテレクチュアル・ベン
チャーズ

発明などに投資する「インベンショ
ン・キャピタル」という考え方に基
づいて誕生し、今なお急成長を続け
る米国企業。
http://www.intellectualventures.
com/
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