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《審判合議体を真似た
元祖３人文殊の成功》

　研究・開発現場で生み出された
発明は、特許庁での審査・審判を
経て権利化される。審査は一人の
審査官によって審理されるが、審
判では３人の審判官からなる合議
体で審理される。この審判事件を
担当する弁理士が一人だったとす
ると、３対１の戦いとなって知恵比
べで不利になる。そこで、審判請
求人側も３人の合議体（トライアン
グル）を構成し、３対３の互角の布
陣で知恵比べする、というのが元
祖３人文殊の始まりだった。
　その場合、経験やスキルが同質
の弁理士を３人集めても1＋1＋1＝
３にしかならないが、異質の弁理
士３人を束ねることで1＋1＋1＝4，
5，6にできる（相乗効果が見込め
る）。そこで、審判事件について
は、主担当者と文殊マイスター弁
理士と若手弁理士の３人で元祖３
人文殊のトライアングルを構成し
た（図1参照）。
　主担当者は対象ケースの出願か

ら中間処理まで担当してきた弁理
士であり、審判請求書や補正書を
執筆する役目を持つ。文殊マイスタ
ー弁理士は長年の実務経験で得た
知見をベースに議論に参加し、的
確なアドバイスを与える。若手弁
理士はOJT（On the Job Training）の
一環として審判事件を実践的に体
験しながら、先入観にとらわれな
い斬新な意見を述べる。
　この元祖３人文殊では、３人の
“異質の弁理士の協議”を媒介と
して“勝利の智慧”が見いださ
れ、特許審決率の大幅アップが実
現した。さらに、若手弁理士はも
ちろんベテラン参加者のスキルア
ップにも寄与した。なお、元祖3
人文殊のキーパーソンは特許訟務
室に所属する４名の文殊マイスタ
ー弁理士であるが、全員、特許庁
審査官・審判官、裁判所調査官の
経験者である（図４参照）。

《SHIPway ３人文殊に挑戦》
　知的創造サイクルを日本だけで
なくグローバルに循環させるため、

SHIPway（Soei Hybrid IP Pathway）
の仕組みを作った。創英外の在米
代理人事務所に代えて、創英グル
ープ内のKirkpa t r i ck事務所が
USPTO（米国特許商標庁）手続きの
代理人となる“直接アメリカ出
願”であり、ここでは日本版の元
祖３人文殊とコンセプトが共通す
る米国版の３人文殊で実務対応さ
れる（図2参照）。

　知的創造サイクルは、知的財産の創造・保護・活用の循環システムである。
これをグローバルな視点で循環させるために、在野の知財系事務所として創
英は何を為すべきかを、模索・探求中である。
　特許庁審査官、審判官、審判長および裁判所調査官の経験者を2005年に
招聘してから13年間、様々な試行錯誤を経て、創英は元祖タイプ、SHIPwayタ
イプおよび侵害訴訟タイプの三種の「３人寄れば文殊の知恵」システム（以下
「3人文殊」と呼ぶ。）を確立してきた（図1～図3参照）。
　今号の「視点」では、前号までとは趣向を変えて、創英が描く知財系事務所
ビジョン（知的創造サイクルにマッチしたグローバル事務所ビジョン）を紹介
したい。
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【図１】拒絶査定不服審判等の
　　　  審判対応チーム編成

国内権利化担当者
（JPO出願・中間処理を担当）

訓練・養成対象者
（特許部門の若手弁理士等）

文殊マイスター
（特許訟務室から選任）

３人寄れば
文殊の知恵
（審判・鑑定で適用）
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SHIPway（Soei Hybrid IP Pathway）
の仕組みを作った。創英外の在米
代理人事務所に代えて、創英グル
ープ内のKirkpatr ick事務所が
USPTO（米国特許商標庁）手続きの
代理人となる“直接アメリカ出
願”であり、ここでは日本版の元
祖３人文殊とコンセプトが共通す
る米国版の３人文殊で実務対応さ
れる（図2参照）。
　英語で議論されるSHIPway３人
文殊の主担当者は、国内出願から
の担当弁理士が務めることが多い
が、必要に応じで日本語に堪能な
ネイティブの米国弁理士のサポー
ト体制も整っている。創英内で英
語熱が高まっているのは自然の成
り行きだが、事務所としては米国
Patent Agent試験合格者を倍増さ
せて二桁の人数にすべく、種々の
施策を推し進めている。英語力だ
けでなく、米国特許実務に対する
理解や処理力がアップし、結果物
である米国特許書類の品質向上に
も繋がっている。

　なお、SHIPway３人文殊のキー
パーソンであるKirkpatrick米国特
許弁護士は、企業の技術者、知財
マネージャーを経験し、特許弁護
士として１２年間の実務経験を積
み、オレゴン州ポートランドの
Attorney１５０名を超える大手知財
事務所のパートナーを務めた後、
２０１７年に来日して創英東京本部
オフィスで執務している。

《侵害訴訟３人文殊に展開》
　発明を権利化する目的は、その
特許を活用し権利行使するためで
ある。権利を活用し行使して得た
利益を研究・開発現場に投資し、
新たな発明を生み出すことで知的
創造サイクルが循環する。特許侵
害訴訟はこの循環の要（かなめ）で
あり、創英はこの要に元祖３人文
殊を進化させた侵害訴訟３人文殊
を展開している（図3参照）。
　侵害訴訟３人文殊は元祖３人文
殊とは異なり、３つのグループが
トライアングルの構成要素とな
る。弁護士からなる法律部門と、
文殊マイスターからなる特許訟務
室と、各分野の弁理士からなる特許
部門の３つである。侵害訴訟では、
抵触性の議論、権利の有効性の議

論および損害論が中心となるが、
事件ごとに３つのグループから最
適なメンバーが選ばれて最強のチ
ームが構成される（図4参照）。
　侵害訴訟３人文殊の中核は設樂
隆一、塚原朋一の両弁護士であり、
その指揮の下で７名の中堅、若手
弁護士グループから選ばれた弁護
士が主任あるいは副主任を務め
る。そして、特許訟務室から選ば
れた文殊マイスターと、特許部門
から選ばれた弁理士がチームを組
み、連携と協力・協働の下でベス
トを尽くしている。

　これまでの１３年間、創英は３つ
のタイプの「３人寄れば文殊の知
恵」システムを展開し、異質者間の
協議による相乗効果を実証してき
た。その成果は、特許審決率や侵
害訴訟の勝率に現れているが、メ
ンバーのスキルアップと人財育成
の点でも大きな効果があった。
　本稿は、発明の権利化と特許侵
害訴訟にフォーカスして書かれて
いるが、意匠、商標、不正競争等に
おいても、基本的なコンセプトが
共通する異質者間の協議の仕組み
があり、黒川朋也意匠商標部門長
の指揮下で取り組まれている。

以上

【図４】特許侵害訴訟対応チームを構成する陣容

陣容（日本国弁護士、日本国弁理士）【図２】SHIPway（アメリカ直接出願）対応チーム編成
（SHIPwayは、SOEI Hybrid IP pathway. の略称：商標登録済）

【図３】特許侵害訴訟等の対応チーム編成

［会長］設樂 隆一（弁護士、弁理士、元知財高裁所長）
［上席］塚原 朋一（弁護士、元知財高裁所長）
　総勢：弁護士 9名（文系：3名、理系：6名）

［室長］阿部 　寛（弁理士、元特許庁首席審判長）
　総勢：弁理士４名（機械、電気、化学、薬学各1名）
※全て特許庁審査官・審判官、裁判所調査官経験者

［副所長］黒木 義樹（機電情報系統括、弁理士）
　総勢（機電情報系）：弁理士５４名
［副所長］清水 義憲（化学バイオ系統括、弁理士）
　総勢（化学バイオ系）：弁理士２３名
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