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第三者特許の無効資料調査の留意点

　抄　録　第三者の特許を無効化するための無効資料調査では，何をどこまで探すのか，権利範囲と
製品等の関係を理解した上で，解決すべき課題を意識した調査が大切です。本稿では，無効資料調査
の目的，その流れについて説明をします。また，無効資料調査の実務において留意すべきポイントに
ついて解説します。

角 渕 由 英＊
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1 ．	はじめに

近年，知財に対する意識の高まりから侵害予
防調査を行うことが増えていることに伴って，
懸案となる特許が見つかり，無効資料調査を行
う機会が多くなっています１）。また，ある日突
然，特許権者から警告状が届いて，慌てて無効
資料調査をしなければならないこともあるで
しょう。無効資料調査に限らず，調査にはリソー
ス（時間と費用）が掛かりますが，リソースは
有限ですし，過ぎ去ってしまった時間を取り戻
すことはできません。無効資料調査では，闇雲
に資料を収集するのではなく，第三者の特許を
無効化するために有効な資料を的確かつ効率的
に見つける必要があります。
本稿では，無効資料調査の実務を行う際に留
意すべき事項について解説します。

2 ．	無効資料調査の目的

無効資料調査は，成立した特許権を無効化す
るための資料や，特許出願に係る発明の特許性
を否定するための資料を探す調査です。
無効資料調査が解決すべき課題は，他社の特
許権や係属中の特許出願（以下，「特許」）が存
在していることにより，自社の製品やサービス
（以下，「製品等」）の障害となっている状況を
解消することです。
つまり，第三者の特許に対する無効資料調査
の目的は，自社の製品等の障害となり得る他社
の特許の除去又は減縮となります。

3 ．	無効資料調査の流れ

図１に示すように，無効資料調査の大まかな
流れは，発明の理解と現状の把握，経過情報の
確認，目標の設定と戦略の策定，調査の実行と
なります。
以下，各ステップについて説明を行います。

（1）発明の理解と現状の把握
まず，対象となる特許に係る発明を理解しま
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す。そして，対象となる特許が自社にとって，
なぜ障害となり得るのかを検討します。
特許発明の技術的範囲（以下，「権利範囲」）は，

特許請求の範囲の記載に基づいて定められます
（特許法第70条第１項）２）。また，特許請求の範
囲に記載された用語の意義は，願書に添付した
明細書の記載及び図面を考慮して解釈するもの
とされています（特許法第70条第２項）。
つまり，特許請求の範囲及び明細書の内容に

基づいて，対象特許の権利範囲に自社の製品等
が含まれるのか否か，慎重に検討を行います。
図２に製品等と権利範囲の関係を示すよう
に，①権利範囲に製品等が明らかに含まれる場
合には，無効資料調査を行う必要性が高い状況
であると言えます。②権利範囲に製品等が明ら
かに含まれない場合には，無効資料調査を行う
必要性が低いかもしれません。しかし，特許権
者は権利範囲を広く解釈して侵害を主張するよ
うに，③権利範囲の解釈は争いとなる事項です
ので，注意が必要です。また，現時点では権利
範囲に製品等が含まれない場合であっても，将
来的に④設計変更で含まれる可能性がある場合
には，無効資料調査を行う必要性があるでしょ
う。現時点で自社の製品等が権利範囲に含まれ
ないとしても，設計変更などを考慮して，将来
的に権利範囲に含まれる可能性があるか否かを

検討する必要があります。
権利範囲の解釈は文言解釈など法律的な知識

が必要ですので，専門家である弁理士や弁護士
の見解を得た上で，調査を行うことの可否を決
めたり，何をどこまで探すのかアドバイスを受
けたりすることが有効となります。

図２　製品等と権利範囲の関係

（2）経過情報の確認
次に，審査経過を含む経過情報を確認します。
権利化後の特許であれば，出願当初の特許請
求の範囲，検索報告書３），拒絶理由通知書と引
用文献，意見書と手続補正書を確認します。
権利化前の特許であれば，既に審査がされて
いるか否か，特許協力条約（PCT）に基づく国
際出願であれば，国際調査報告（ISR）と国際
調査見解書（ISA）の内容を確認します。
これらの書類は，J-PlatPatの①経過情報で確

認することができ，②OPD（ワン・ポータル・ド
シエ）照会から整ったレイアウトの書類をPDF
形式でダウンロードすることができます（図３）。
J-PlatPatで閲覧できない書類（例えば，刊行

物提出書，異議申立書，審判の書類，優先権の
基礎出願の内容など）については，特許庁に閲
覧請求（特許法第186条）を行うことで入手する
ことができます。無効資料調査の場合，閲覧者
が誰か特定されないように，一般財団法人日本
特許情報機構（Japio）などの機関を介して閲覧

図１　無効資料調査の流れ
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をすることで匿名性を担保することが大切です。
対応する海外の特許（パテントファミリー）
があれば，その審査経過，引用文献を確認する
ことも有効です４）。日本で特許になっていても，
パテントファミリーで権利化できていない場合
には，有効な文献が引用されて拒絶されている
可能性がありますので，調査を行う前に確認を
しておくことが望ましいでしょう。
権利化までに行った，新規性や進歩性につい
ての主張や補正は，審査の場面など出願経過に
おいて主張した内容と矛盾する主張を侵害訴訟
においてすることは許されないという包袋禁反
言の原則の点からも大切です５）。
図４に示すように，審査で行った補正を確認
して，当該補正により権利範囲に含まれなく
なった範囲がいかなるものか理解をすること
が，権利範囲の解釈において重要となります。

図４　審査における補正の確認

発明の内容と経過情報を確認した時点で，製
品等が対象特許の権利範囲に含まれないことが

明らかな場合，無効資料調査を行わないという
選択肢も十分にあり得るでしょう。無効資料調
査を行わない場合には，非侵害である趣旨の鑑
定書の作成や見解の取得を弁理士や弁護士に依
頼することもあります。

（3）目標の設定と戦略の策定
このようにして確認した状況を踏まえた上

で，対象特許を無効化する必要性，重要性と緊
急性に基づいて，どのレベルで無効化したいの
か調査のレベル感を明確にします。
SDI調査（定期調査）で，将来的に障害にな

りそうな出願が見つかった場合であれば，取り
敢えず拒絶理由が通知されるレベルの関連文献
が見つかればよいかもしれません。
侵害予防調査で，近い将来に販売予定の製品

等が権利範囲に含まれ得る登録された特許権が
見つかった場合であって，設計変更による回避
も難しく，ビジネス的に重要な製品等である場
合はどうでしょうか。この場合には，図５の①
権利範囲に含まれる無効資料を見つけ，訂正に
よって請求項を減縮させるレベルが少なくとも
求められるでしょう。このとき，後述するよう
に，訂正によって，製品等が権利範囲に含まれ
なくなるような資料を探すことが大切です。
販売中の製品等が特許権を侵害しているとし

て競合他社から警告状が届いており，侵害訴訟
の提起によって，販売等の差し止めや損害賠償
の請求が想定される場合には，権利者に反論及
び無効の主張をできるレベルの無効資料が必須

図３　J-PlatPatを用いた経過情報の確認

図５　無効資料調査のレベル感
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であり，場合によっては，図５の②権利を完全に
無効化する無効資料を探す必要があるでしょう。

（4）調査の実行
無効資料調査に限らず，調査結果は調査担当
者の能力に大きく依存します。調査のレベル感
に応じて，ビジネスの観点からも検討をして，
費用対効果を意識して調査の進め方を決める必
要があります。
訴訟となった場合には，無効資料を訴訟が進
行した段階で提出をしても，時機に後れた攻撃
防御方法６）として却下（民事訴訟法第157条）
される可能性が高いため，自社で調査を行いつ
つ，外部の調査会社等（場合によっては２社以
上）に依頼を行って万全を期すことも大切です。
過ぎ去ってしまった時間は，幾らお金を費やし
ても決して戻ってはきません。
調査の成功率を高める観点からは，調査の途

中で中間報告をして，調査の進捗状況を随時確
認し，クレームチャート７）を作成して，無効化
に足りない事項が何であるのかを明確にすると
よいでしょう。
無効資料調査を行った結果に基づいて，情報
提供のための刊行物提出書，異議申立書，無効
審判の審判請求書，侵害訴訟における準備書面，
鑑定書などを起案することになります。起案さ
れる書面のクオリティを高めるためにも，起案
者である弁理士や弁護士との連携が重要となり
ます。無効化の実務に長けた弁理士や弁護士と
調査担当者が調査の設計段階から協働して調査
を実施することが非常に有効です。

4 ．	無効資料調査のポイント

（1）製品等に近い無効資料を探す
無効資料調査では，第三者の特許を無効化し
ますが，無効化の程度について，実際に権利行
使を受ける場面，つまり侵害訴訟を想定するこ
とが必要です。侵害訴訟では，対象となる製品

等に近い無効資料を探すことがポイントとなり
ます。
図６に示されるように，無効資料が見つかっ
たとしても，訂正によって請求項を減縮するこ
とで無効理由が解消して権利が残った場合にお
いて，対象製品に近い無効資料が見つかってい
れば，訂正によって非侵害となります（図６上
図）が，対象製品から遠い無効資料しか見つかっ
ていないと，訂正後も侵害となってしまいます
（図６下図）。

図６　製品等に近い無効資料を探す

（2）属否論を考慮した無効資料を探す
侵害訴訟では，侵害の有無を判断する侵害論
の場面において，属否論と無効論は表裏一体で
す。無効資料調査を行う被告の立場からすると，
無効論において特許が無効であるとして無効の
抗弁が認められるか，属否論において権利範囲
に属しない（非侵害）と判断されることで，勝
訴となります。つまり，無効論を単独で検討す
るのではなく，属否論と併せて検討することが
ポイントとなります８）。
図示すると，以下の図７に示すようになりま
す。無効を主張する被告は，権利範囲を狭く解
釈して製品等が非充足であることを主張しつ
つ，特許が無効資料①から進歩性がないと無効
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を主張します（主張Ａ）。また，特許権者である
原告は，権利範囲を広く解釈して製品等が充足
することを主張します（主張Ｂ）。これに対して，
無効を主張する被告は，相手の主張Ｂに基づい
て，仮に権利範囲が広く解釈されるのであれば，
製品等と同一の無効資料②が存在しており，特
許が無効であることを主張するとよいでしょう。

図７　属否論と無効論の両面から検討

以上のように，無効資料調査では，侵害訴訟
を想定して，無効論だけではなく属否論も併せ
た両面から検討を行うことで，非充足及び／又
は無効であるという判断を得ることを狙うとよ
いでしょう。調査の設計段階から弁理士や弁護
士による法的な知見に基づく助言をもらうこと
が好ましいです。

（3）使える資料を探す
無効資料調査では，使える資料を探します。
基本となるのは，新規性や進歩性９）を否定し得
る資料です。最も好ましいのは，特許発明と同
一で新規性を否定可能な資料（Ｘ文献）であり，
次に，特許発明と同一ではないが，一つで進歩
性を否定可能な資料（実質的同一），そして，
特許発明の進歩性を否定できる複数資料の組み
合わせ（Ｙ文献）となります。
また，無効化に際しては，新規性や進歩性と
併せて記載要件（サポート要件，実施可能要件，

明確性要件）違反10）～12）も検討しますが，「技術
常識」を示す資料を探すことが有効となります
（図８）13）。
出願時の技術常識を参酌すると，特許請求の

範囲の記載及び/又は発明の詳細な説明の記載
には，記載要件違反があることを主張すること
になります。

図８　記載要件における技術常識

（4）検索式作成のポイント
無効資料調査では，特許庁指定の登録調査機

関によって，検索報告書が作成されて審査がさ
れていた場合であっても，先入観を持つことな
く，検索式を作成することがポイントとなりま
す14），15）。
広く漏れがない網羅的であるように再現率を

高くしつつ（投げ網で広くカバーしつつ），所
望の記載がある文献を狙って適切な情報のみを
抽出するべく適合率も高くなるように（一本釣
り），複数の小集合を足し合わせるといった工
夫が求められます。
小集合の作成においては，どのような観点を
掛け合わせて何を探すものであるかを意識する
ことが必要であり，図９に示すように，優先度
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が高いものから順番に集合を作成するとよいで
しょう。検索式を練る時間がないような場合に
は，図９に示す各小集合を包括する広い集合を
カバーするような検索式を作成してスクリーニ
ングするということも想定されるでしょう。

図９　小集合の作成例

また，審査段階においては，何らかの製品等を
想定していないため，自社の製品等に近い文献
が必ずしも抽出されているとは限らないことに
留意してスクリーニングをすることが大切です。

5 ．	おわりに

以上，本稿では，無効資料調査について，そ
の目的，流れ，留意すべきポイントについて，
対象となる特許の権利範囲と製品等の関係を踏
まえて説明をしました。
なお，無効資料調査の具体的な進め方につい

ては，参考文献を参照して下さい。
無効資料調査では，特許発明と近い構成が開
示された資料を漫然と収集するのではなく，課
題を解決するために，何をどこまで探すべきで
あるのか，侵害訴訟を想定した上で調査を実行
することが成功への近道となるでしょう。
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