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１．総 論 特許法の法原理は，経済説の立場をとった場合，

リレオの時代に遡るまでもなく，「開発投資の回収

段」です。私のような者が書くのは憚られますが，

規開発に投資した者とそれを真似た者とが競争した

では真似た者が勝ってしまうから，新規開発に投資

た者に投資回収の手段を与えようというのが，経済

の立場です。 

私が，「ビジネス方法特許」に関わるようになったの

は，「新たなビジネスコンセプトを提案するというスタ

イルのコンサルティングをするに際し，コンサルティ

ング契約を締結せずにビジネスコンセプトを盗用され

ては困る。」という相談を受けた 1997 年ぐらいのこと

です。そしてほぼ同じ時期に，平成 9年の審査基準の

改定がありました。その審査基準をにらみつつ，試作

品について真似されないように事前に特許出願をする

という防御策と同じように，新たなビジネスコンセプ

トに関しても特許出願にて防御できるのではないか，

という考えから試行錯誤が始まりました。 

さて，ビジネス方法のミーティング中，ほんの

分，ホワイトボードを前に議論しただけで，ビジネ

方法発明の骨子ができあがることがあります。ここ

おいて，新ビジネスの開発に必要な投資額はいくら

のでしょうか？ 実験や試作を繰り返して完成する

二次産業にて誕生する発明に比べたら，ゼロみたい

ものでありましょう。 

その後，「ビジネスモデル特許」というマスコミの造

語および「ＩＴ（情報技術）」が流行したのは，記憶に

新しいところです。そして，どこかおかしなベンチャー

ブームの嵐の中，まだ出願さえしてもいないアイディ

アが特許になったことを前提に特許ライセンス料での

億万長者を夢見る方々が，日本の○×バレーに溢れま

した。そういった方々と直接お話をする機会も多く，

「ビジネスモデル特許で一攫千金！」と目を輝かせる

方々に対して「何か狂っている」という疑問を感じて

きました。 

このように，完成するまでに投資のいらない発明が

第二次産業にて誕生する発明と同じような保護が与

られるべきなのでしょうか？ 経済説では，説明でき

いのでしょうか？ それとも，その発明は「単なる願

の表明に過ぎず，発明は未完成である」というレベ

であり，本来的には保護を与えるべきではないの

しょうか？ 

営業先で提案するビジネス方法やプレゼンテーシ

ンの内容をパクられたくない，ということが出願の

機であれば，試作品を片手に営業するメーカーと，

願の動機として変わるところはないわけですが……

こうした経験を通して沸いては消える疑問を，何か

残しておきたいとぼんやり考えていたのですが，偶然

にもこの原稿を書かせていただくチャンスをいただき

ました。「ＩＴ化とビジネスモデル特許」といった熱狂

時代が過ぎ去りましたので，今となっては無意味な議

論や論点の提示も多いのですが，お許しください。 

(2) 実施可能要件 

ホワイトボードに書き殴られた発明の骨子を元に

許明細書を作成していかねばならない場合，「想像と

造」の繰り返しをしながら書き進めていくことにな

ます。分からないところは，発明者に問い合わせます

しかし，現物としてのハードウエアもソフトウエア

現存していないため，発明者といえども分からない

とも多いのです。ということは，やはり，「発明とし

未完成」なのでしょうか。いえ，単なる願望の表明

 

２．日常実務からの雑感 
「ビジネス方法特許」の明細書作成をしていると，い

ろいろな疑問が沸いてきます。いくつかの疑問をできる

だけ整理して，また遊び心をもって列挙してみます。 

(1) 投資回収手段としての特許制度との関係 
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過ぎない場合もありますが，技術的思想の創作として

は完成の領域にあるように思える場合も多いのです。 

実務上はどのあたりまでの実施可能要件が要求され

ているのか？ ハードウエアもソフトウエアも完成さ

せた発明について作成した際の明細書を引っぱり出し，

それを手本として近づける努力をすることとなります。 

さてめでたく実施可能要件を満たすように書かれた

特許明細書が完成すれば，現実世界においては，「発明

品」は未だ完成していないにもかかわらず，現実世界

に誕生した発明品に係る発明と同じように，特許法と

いう領域においては特許されるのです。「発明」，すな

わち技術的思想の創作としては完成の領域と認められ

るからですが……。 

(3) 発明者は誰？ 

発明品が完成していないために「想像と創造」を繰

り返しながら書き進めた場合，明細書作成者も発明者

になるのか？ という疑問も沸いてきます。更に突き詰め

てしまうと，「明細書作成者に帰属していた特許を受け

る権利はどうなっているのだ？」という，難しい問題

にも突き当たります。明細書作成者に帰属していた特

許を受ける権利の譲渡手続きが行われていなかった，と

して特許無効の理由にもなってしまうのでしょうか？ 

この問題は，ビジネス方法特許に限らない問題でも

ありますが，ビジネス方法特許の場合には，発明者的

な役割を担わなければならない確率が経験的に非常に

高く，また「想像と創造」の負担は，他の分野の発明

よりも断然大きいと感じています。この問題に関して

は，私個人としては，「代理人」を仕事とする以上，本

人の利益を保護拡大するために付随して行われる仕事

の一部であろう，負担が大きい場合には報酬にて折り

合いを付けられればよい，などと割り切っているので

すが，皆様はどうお考えなのでしょうか？ 

(4) 発明の属する技術分野 

人力，馬力などしかなかった時代に蒸気機関を発明し

たのであれば，その蒸気機関の発明は，発明の属する技

術分野も広いのでしょう。様々な動力源として，産業に

革命を起こすパワーを持つ発明であり，保護範囲も広い

でしょう。そして，第二次産業にて誕生してきた発明

は，だんだん細分化され，今日に至っているはずです。 

さてそれでは，ビジネス方法特許は，いったいどれ

だけの広さを持つのでしょうか？ 

簡単な企画書を前に「電子メール関連業界に革命を

起こします。電子メールで取引をしたら必ず使用され

る発明ですから，電子メールを使用する業界すべてを

カバーできるように明細書を作成してください」と

いった依頼をいただく。そして「これが革命を起こす

ほどのすごい発明か？」という疑問が頭をかすめたこ

とは，一度や二度ではありません。 

熱狂時代が過ぎた今，ビジネス方法特許といえども，

第三次産業を広範にカバーするような発明は，簡単に

は生まれなくなっているはずです。換言すれば，1，2

年前において，「流通業界に革命を起こす」といった前

記発明者が蒸気機関の発明に匹敵するような努力や投

資をしてきたとは，想像できません。 

上記の例の発明者の依頼どおりに「発明の属する技

術分野」を記載したら，電子メールを使う業界に属す

る他社の特許業務にはたずさわれないのか？という疑

問も発生します。クライアントのバッティング問題を

厳格に考えたら，どうなるのでしょうか。 

この問題は非常にデリケートです。代理人業務を行

う弁理士どうしで話題にしても，また企業に勤務する

弁理士に聞いてみても，明確な答えを掴めずにいます。

ビジネス方法特許をこなせる特許事務所が不足してい

たから仕方がなかったのだという意見を聞けた程度で

す。たまたまＩＴ不況の時代がやってきたなどの状況

から，今のところ問題として取り上げられていないで

済んでいるだけなのかもしれません。 

(5) 事業保護手段としての差止請求権 

ソフトウエア特許に係る製品を実現するには，それ

なりの投資が必要です。処理能力の高い複数のサーバ，

データの保守管理の人的負担，専用の電話回線などの

ハードウエア，現実に稼働するコンピュータプログラ

ムなどが必要です。これらを自己の事業として実現し

ているのであれば，差止請求権を認めることに異論は

ありません。 

しかし，発明完成の段階でも投資していない，発明

品を世の中に送り出すための投資もしていない，とい

う発明者に対して，差止請求権という強力な権利を与

えることに問題がないのでしょうか？「投資回収の手

段としての特許権」における回収すべき投資が存在し

ていないのですから。 

書くまでもありませんが，特許要件として「発明完

成までの投資額」も「発明品の現存」も法的に要求さ

れてはいませんし，審査基準も存在しません。また，
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登録要件として「自己の事業に使用する商標であるこ

と」が要求されている商標法のような規定は，特許法

には存在しません。つまり，自らの特許を侵害する事

業者を捜し求めてライセンスを持ちかける者を，特許

要件によって門前払いすることはできないのです。 

特許法の保護客体は特許発明ですが，特許法原理を

経済説に求め，差止請求権の保護客体が特許権者に係

る現在または将来の事業であると考えたとします。と

すれば，守るべき客体がない場合にまで，武器を与え

るのはおかしくないのでしょうか？ 

おかしいとすれば，事業の保護手段としてのみ差止

請求権を認めるとする，という案はどうでしょうか？ 

どのような規定ぶりにするかの案があるわけではあり

ませんが，差止請求権の行使に際して，自己の事業を

保護するためといった制限を加えるのです。間接的に，

特許に係るビジネスの事業化を促進できる，という効

果も期待できます。 

(6)不実施取り消し制度 

発明を保護するのは，発明が「利用」されるからで

ある，との法原理は，特許法 1条以下，明確です。利

用されない発明は，保護価値がないと解釈して良いと

すれば，実施しない発明に対して，特許権を与え続け

て良いのでしょうか？ 

ソフトウエア特許，特にビジネス方法特許の発明者

には，自ら事業をするのではなく，予めライセンスを

前提にした者が，他の分野に比べて極めて多いと，実

務上実感しています。ライセンスを前提に事業化のた

めのパートナーを求めて交渉をする方もいれば，自ら

の特許を侵害する事業者を捜し求めてライセンスを持

ちかける方もいらっしゃいます。前者は，「発明の利用」

のために働きかけているという公共性が認められます

が，後者はそうではないように思います。 

特許発明の技術的範囲を暴力的なまでに広範な権利

範囲と解釈しての権利主張がなされ，電子メールによ

る警告状をばらまいたあげく，仮処分を申請し，却下

されたという事件もありました。この事件には，守る

べき自らの事業は存在しなかったようです。この事件

に対しては，既存の事業者を混乱させるだけだったの

では，という感想を持ちました。 

さて「発明の利用の促進」に関しては，特許料の納

付制度，裁定制度を後ろ盾とする実施許諾制度などに

よって担保されているというのが，私の理解です。しか

し，これらの制度は，実社会においては消極的にしか機

能していないようです。「発明の利用」に関して積極的に

担保する制度があってもいいのではないでしょうか？ 

たとえば，利用に供されない特許に対して，商標法

の不使用取り消し制度に類似した制度があったらどう

でしょう？ 自己の事業を守るという権利者とライセ

ンスを前提にする権利者とに，保護内容に差を設ける

のです。そうした場合，発明の利用が促進されるとい

う直接的な効果と，既存の事業者を混乱させる濫用に

近い権利行使の未然防止に寄与するという間接的な効

果が生まれるのではないでしょうか？ 

(7) 新規性 

ビジネス方法特許以外のたいていの分野では，技術

者に対して先行技術の調査が求められています。しか

し，ビジネス方法については，先行技術を調査する習

慣のない発明者が案出することが多く，調査方法や調

査範囲も不明確なため，調査担当者，明細書担当者は

苦悩したはずです。 

特許出願の依頼者を前に「その程度のアイディアで

は，もう遅いと思いますが……」と思っていても言い

出せません。確信があるわけでも，先行特許を見つけ

たわけでもありませんし……。 

ビジネス方法特許の出願ラッシュが始まってから 1

年半以上が経過しつつある現在では，ラッシュの頃の

出願が公開される時期でもあり，出願業務は鎮静化に

向かっていると感じています。今後は，発明者に対し

ては，「1年半のタイムラグを埋められるだけの持続的

な専門性」が求められるであろうと考えています。つ

まりは，他の技術分野とレベルが揃ってきたというこ

とだと思います。 

なお，発明の内容をお聞きし，一年半のタイムラグ

の中にも同じアイディアはなさそうだなと思える場合，

発明者にはリサーチセンスとクリエイティブセンスと

が兼ね備わっているように思います。広い知識と専門

分野との融合により，斬新な切り口にて発明している

のであろうということが感じられます。こういう発明

に出会えた場合には，先行特許が存在しないであろう

という安心感に浸りつつ，アイディアの斬新性にワク

ワクしながら明細書作成を進めることができます。 

(8) 進歩性 

優秀なプログラマーが編み出したフローチャートに

は，シンプルな素晴らしさを感じる場合があります。

Vol.55 No.2                   －19－                  パテント 2002 



ソフトウエア特許の出願に関する実務的雑感 

パテント 2002                  －20－                   Vol.55 No.2 

例えば，打ち合わせ事項をもとにこちらから発明者へ

フローチャートを提示すると，「現実にはこうすると思

う」とおっしゃられてシンプルなフローチャートへ書

き換えられるのです。そんなことなら最初から書いて

くれればいいのに，という思いを抱く一方，そのシン

プルさに感心してしまうのです。思考手順としては，

一旦，細かいステップを抽出した後に単純化するので

しょうが，その単純化には「天才のひらめき」，または

「試行錯誤による努力や成果」が潜んでいることが多

いようなのです。 

新たなフローチャートに基づいて，請求項を書き直

せば，当然，ステップ数は減る。ということは構成要

件が少なくなり，権利範囲が広がりますが，一方で進

歩性が否定される可能性が増えてしまうのです。この

ように，優秀な発明者によって書き直されたフロー

チャートの手順を方法発明として出願した場合，その

発明よりもステップ数が多い構成からなる引例によっ

て，（退歩的発明ゆえ）進歩性なし，とされる可能性が

あるように思えます。 

その心配が的中し，拒絶理由が進歩性であった場合，

「発明構成のシンプルさの源には，解決課題の的確な

抽出があったからである」，「発明構成要素の創作や採

択に創作感性の先鋭性がある」といった反論のみで覆

すことができるでしょうか。 

こういった経験から，ソフトウエア特許の領域では，

進歩性よりも「非自明性」が似合いそうだ，と考える

のです。このあたりの議論は，ソフトウエア関連発明

の進歩性を議論している方々からも見聞きしておりま

すので，必ずしも暴論ではないと思っております。 

(9) 知財デバイド 

 2000 年は，経済新聞の紙上において「ビジネスモ

デル特許（BMP）」が流行語となり，特許制度が広く

知れ渡るきっかけとなったということは，大混乱を引

き起こしたということを差し引いても，特許関連業界

へ貢献した，と評価される方も多いことでしょう。マ

スコミによる BMP ブームの功罪です。 

しかし，ブームは去った，と言われるのは都市部お

よび大手企業においてだけだと感じます。私の経験で

は，中小企業や地方，あるいは大学へ出向くと，「ビジ

ネスモデル特許って何ですか？」，「我が社もビジネス

モデル特許を出したいのですが」といった質問や相談

は，いまだ必ずいただいているからです。 

「デジタルデバイド」，「ユビキタス」などという言

葉が新聞を賑わした時期もありました。一方，資源の

ない日本が勝ち残っていくためには「知的創造サイク

ル」だ，と言われていますが，その知的創造サイクル

を円滑に回すことの障害となる「知財デバイド」（知的

財産に関する知識や実務の格差およびその拡大。私の

造語です。）という問題が，現在の日本には潜在してい

るように感じざるを得ません。デジタルデバイドの解

消には，パソコンのインストラクタ（ビジネスとして

のインストラクタだけでなく，パソコンに詳しい友人

なども含む）が一役買っています。知財デバイドの解

消には，知的財産にたずさわる人間による教育指導お

よび熱意が今以上に大事となるように思います。（そこ

にはビジネスチャンスもあることでしょう。） 

 

３．結 論 
世の中の複雑化，細分化が進むにつれ，横断的な問

題が増加します。ところが，その横断的な問題（いわ

ゆる「ニーズ」と言い換えることができるかもしれま

せん。）は表出しにくく，社会構造とともに隠遁したり，

根が深くなってしまうことも多いのでしょう。 

ビジネスモデル熱狂時代は，ＩＴ（情報技術）によ

る社会の細分化がなされる直前の到達点として，解決

手段の横断化を見せかけた特許出願が多かったように

思います。つまり，出願に係る発明では課題の解決に

は至らないのにさも解決できるというような内容の出

願や，発明に係るサービスのユーザーにとっては使い

にくいような技術内容の出願が多かったのでは，と感

じてきました。 

今後は，見せかけだけではなく，真の横断的な課題

を見出す能力，発明のユーザーにとっての利便性を見

出す能力が，発明者には必要でしょう。真の横断的な

課題や複雑に隠れた課題を抽出できる能力，ビジネス全

体を見渡しつつ企業理念と融合させるプロデュース能力

と，特許のスキルとを合わせていかなければ，優れたビ

ジネス方法特許は誕生しないと，私は考えています。 

優れたビジネス方法特許の誕生をアシストするとい

う仕事を続けるため，また隠れた課題の抽出やシンプ

ルで美しい解決手段の構築のお手伝いをするためには，

お互いが刺激し合い，反応を促進し合うような人的ネッ

トワークの構築および育成を志向し続けることが大切か

な，と自戒しています。 （原稿受領 2001.12.20） 
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