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１．基調講演の部
１．１．田村善之氏基調講演
【高林】本日は、まず、４人の先生方に基調講演をいただきます。最初のご講演を、東京大学教授の田村先生、
よろしくお願いいたします。
【田村】ご紹介ありがとうございます。
　私のほうからは、「特許法の先使用権」についてお話しさせていただきます。詳しくは論文をご参照いた
だければと思います（1）。

日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20回公開フォーラム

先使用権―主要論点　大激論
■日　時：令和 5年 3月3日（金）13：00 ～17：20
■会　場：TKP新橋カンファレンスセンター
■講　師：田村　善之　氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
　　　　　井関　涼子　氏（同志社大学法学部教授）
　　　　　髙部眞規子　氏（�元高松高等裁判所長官、
　　　　　　　　　　　　　元知的財産高等裁判所長・弁護士）
　　　　　佐藤英二郎　氏（�弁理士・㈱日立製作所�グローバル知的財産
　　　　　　　　　　　　　統括本部�副統括本部長）
　　　　　梶並彰一郎　氏（弁護士）
　　　　　森田　　裕　氏（弁理士）
■司　会：高林　　龍　氏（�早稲田大学法学部・大学院法学研究科教授（当時））
　　　　　　　　　　 　　（主任研究員）

≪先行公開版≫

　中央知的財産研究所では、令和 3年 12 月から、高林龍主任研究員の下、「イノベーションに資する技
術情報の活用方策―先使用、ライセンス、消尽の視点を中心に―」を研究課題として研究を行ってきた。
その研究成果は本号（別冊パテント第 30号）において詳細に報告されている。この報告に先立ち、令和
5年 3月 3日に日本弁理士会中央知的財産研究所主催第 20回公開フォーラム「先使用権―主要論点　大
激論」と題して、先使用権についての基調講演と、この基調講演を受けて、先使用権の主要な論点につ
いて学者、実務家、元裁判官、企業人を含む論客が激論を交わすパネルディスカッションとが行われた。
本報告はその内容を講演録としてまとめたものである。

要　旨

（1）　田村善之「特許法の先使用権に関する一考察－制度趣旨に鑑みた要件論の展開－」同編『知財とパブリック・ドメイン 
第 1 巻 : 特許法篇』 （勁草書房、2023）、同「特許法の先使用権に関する一考察（1）～（3・完）－制度趣旨に鑑みた要件
論の展開－」知的財産法政策学研究 53 ～ 55 号（2019-2020）。
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特許法の先使用権
―事業の準備・発明の同一性・実施形式の変更等について―

Ⅰ　序
　さて、なぜいま先使用権が課題となっているのでしょうか。現在、イノヴェイションが非常に進展してい
る中で、新たな測定方法がいろいろと開発されています。その結果、既知の物質等について、従来着目する
ことがなかった要素を測定した戦略的な特許が頻出しているといった状況にあります。
　この状況に対し、新規性・進歩性を厳しくみるという立場もあるかもしれませんが、測定方法が新しく、
その方法に関する公知技術がないと、否定することは困難になります。このときはまた、内在同一問題など
別の問題が発生しますが、今日はそこまでは扱いません。その結果、いきおい、先使用権に比重がかかります。

Ⅱ　先使用権制度の趣旨
　先使用権の趣旨からお話ししていきます。これから様々な論点に触れていくのですが、そのためには趣旨
が分かっていたほうがいいと思うからです。
　これについては、最高裁判決が、特許権者と先使用者の公平を図るものであると説いておりました。しか
し、先使用権制度は、何らかの形で先使用者と特許権者の利益を調整するものです。そして、いかなる法制
度であれ、両者の公平を図るものであることは当然です。公平説といえば済むことばかりではないので、抽
象的に過ぎます。個別の論点において具体的な解釈論を導くためには、もう少し趣旨を具体化していく必要
があるでしょう。
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　そのような中で、私がもう 30 年くらい前から唱えているものが、先使用の根拠を「実施の促進と過剰出願
の抑止に求める考え方」です。方法論としては、特許法 79 条の要件構造に即した制度趣旨を見出すためには、
先使用権制度がなかったとしたならば、関係者がどのような行動をとることを法が想定しているのかを考え
ることが有意義ではないかと考えます。このような手法をとることにより、法がどのような行動を抑止し、
どのような行動を促進しようとしているかといったことに関する示唆が得られるように思っております。

実施の促進と過剰出願の抑止に先使用の根拠を求める考え方
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　現行法の条文を確認すると、少なくとも独自発明がなされていることを要求しています。そうすると、解
釈論としては、先使用がないと独自発明者はどのような行動をとるのか、逆に、先使用権の制度があるとど
のような行動に変化するのかということに着目することが大事になります。
　そこで検討すると、先使用権の制度がない場合、独自発明者は、将来、特許権者から特許権侵害の責任追
及を受ける可能性が少しは増えますので、その結果、多少は実施をためらうかもしれません。あるいは、他
者の特許権出現を可能な限り防ごうとして、先使用権の制度があればなさなかったかもしれない出願に走る
者が、ある程度増えるでしょう。
　特許法 79 条は、これらの行動を変化させる規律を設けています。先使用権の制度があることによって、
この実施をためらう度合いが減り、出願に走る度合いが減るということです。立法論はいろいろとありうる
かもしれませんが、現行法制度としては、先使用権が存在しないと無視しえない数の者がそうした行動をと
ると想定していると理解できます。逆にいえば、先使用権という制度は、実施を促進し、過剰な出願を抑止
することを目的としていると理解しうるわけです。

　また、79 条は、先使用者が独自発明者か独自発明から知得した者であることを要求することで、独自発
明を奨励するか、少なくとも先使用権の制度がないことによって独自発明の意欲がそがれないようにしてい
るのでしょう。その意味でも、まず発明をしていただいて、それから実施を促進するか、過剰な出願を抑止
するための制度であるといえます。
　このとき知得者まで保護されているのは、独自発明者が自ら実施することなく、他者に実施させ利益を得
ることに対しても免責の保障を与え、自分が実施できなくてもよいとすることで、独自発明の意欲が減退す
ることを防ぐことであるかと思います。
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　さらに要件論として、特許出願前に実施しているか、少なくとも事業の準備を要求しています。もし 79
条の現状と異なり、立法論として独自発明者の予測可能性を確保するというのであれば、出願されたかどう
かはその時点では分からず防ぎようがありませんから、いまの条文よりも基準時を遅くし、出願前ではなく、
特許発明の公開公報あるいは特許公報発行時までに実施か事業の準備をしていれば足りる、といった制度設
計をすることも、十二分にありうるように思います。しかし、特許法 79 条はそうしていません。
　そのようにして先使用権がより認められやすいという制度にすると、先使用権が成立する件数が増えて特
許権者の保護が減退し、かえって特許制度の趣旨にもとるかもしれないからです。そう考えて、先使用が認
められる要件をもう少し厳しくしようということになったのでしょう。どこだか決まらないから政策的に決
めたという説明をされる方もいらっしゃいますが、ポイントの一つかなと思っています。つまり、発明の公
開という特許法の趣旨に沿った行動である、特許権者の出願行為も大事だということです。そこで、特許権
者の出願よりも先に、発明の実用化というもう一つの特許法の趣旨に沿う行動をとっていることを要求する
ことにしたといえます。
　この結果、発明者は、出願をするか実施をするかの選択を早期になすように促されます。いずれも特許法
の趣旨に沿う行動です。出願が選択された場合、そのドライブがかかる、ということになると思います。特
許法の趣旨に一番沿うのは、特許権を取得してもらうことかもしれません。一方、実施が選択された場合、
先使用権という排他権を与えるような抗弁を有する形で処理することになります。
　以上が、私が理解するところの趣旨です。これを踏まえて、各種の論点を検討していきます。
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Ⅲ　事業の準備
ウォーキングビーム炉最判
　事業の準備要件については、もちろん最高裁判決である 1986 年のウォーキングビーム炉事件が非常に大
事です。とりわけこの事件で大切なことは、出願時点では、何度かの入札に応じて見積仕様書等は作成して
いたけれども、受注に至っていないため工業用加熱炉の現物を製造しておらず、ようやく受注して発明を実
施できたのは出願後だったといったケースで、先使用権の成立を認めたことです。
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　そのときに、事業の準備に関しては、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論じていたのです。

　ただ、この最高裁判決の調査官解説には、どうして「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」という基準が導かれるのかという理由づけが示されておらず、いかなる観点に
着目してそれを判断するかが定かでないのです。別の箇所で先使用権の制度の趣旨が述べられているので、
その部分をみると、公平説と書かれていますが、これでは抽象的に過ぎて、全くポイントが分からないとい
うことになります。
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　そうすると、抽象論をみても仕方がないですから、我々研究者の常套手段としては、少なくとも最高裁が
いっているところの要件を具体的に当てはめるところで示唆を得ようとするわけです。そこで判例法理をみ
ると、大型プラントの事例で、見積仕様書等が引合いの相手方に提出されたのみで、具体的な製品の仕様が
確定していない段階で、先使用権の成立が認められましたが、かなり特殊な事案だということが分かります。
　これをどの程度一般化できるかということが問題になります。たとえば判例評釈の中には、これは受注生
産品で、市場にいきなり売るような製品ではなく、しかも相当高額だからこれでよいとしたのだと、射程を
かなり限定される方もいらっしゃいました。

先使用の要件の趣旨に鑑みた発明の完成・事業の準備の判断基準
　では、どう考えるかということですが、先ほど申し上げた趣旨に則して検討しますと、それなりの具体的
な指針が得られるのかなと思っております。つまり、特許制度の存在によって過度に実施がためらわれるこ
とがないようにするという先使用権の趣旨に鑑みると、当該発明を実施できず、その実施に使えないのであ
れば無駄となる投資がなされているか否かがメルクマールとなると考えられます。こうした、それに関係し
た特有の投資は、「関係特殊的投資」と呼ばれています。オリバー・ウィリアムソンという、後にノーベル
賞をとる経済学者の提唱した経済学の用語です。それに対し、いかようにも転用できる投資をなしたのであ
れば、別に実施できなくても困りません。
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　この関係特殊的投資とウォーキングビーム炉事件最判が示した基準の関係はどうなるでしょうか。私は、
これを整合的に説明できると思います。当該発明を実施できないと無駄となる投資がなされた場合には、そ
の分、実施に対する決意が客観的に看取しうる状態に顕現していると評価できるので、「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」ということができるからです。
　具体的にこの事案をみても、見積仕様書や設計図は当該発明を使わないと無駄になる投資であり、だから
こそ先使用権を認めたと理解できます。そこで、関係特殊的投資の有無による判断は、最高裁の判決に反し
ないということができると思っております。
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　このときには、下級審の裁判例（2）が非常に重要になってきます。事業の準備に関する下級審の裁判例は、
もちろん異口同音に、抽象論としてウォーキングビーム炉事件最判を引用します。その中で、実際の事案と
結論との関係でみていきますと、95％ぐらいの事案が、試作品が完成しているなど当該発明に特有の投資が
なされている場合に事業の準備があると認められていると評価できます。判決文の中で「関係特殊的投資」
という言葉が使われることはほとんどありませんが、抽象論はともかくとして、実際には当該発明に特有の
投資がなされている点に注目しています。ただ、逆に、こうした特有の投資がなされていても先使用権の成
立を否定するという空調服事件の控訴審（知財高判令和 3.2.17　裁判所 HP 参照（令和 2 年（ネ）第 10038 号）

（空調服））（3）が出されているように、例外的な判決も存在します。これはパネルディスカッションで問題に
なるので、後で詳しく紹介します。

下級審の裁判例：事業の準備

　この場合、非常に重要なことは、図面とか製品とか製造などの設備的に化体されるものばかりでなくて、
その発明を実施し事業化するための契約交渉がなされていたということであれば、もう関係特殊的投資が
あったとカウントできるということです。一方、その契約がほかの発明を実施できるような形の大ざっぱな
契約だったら、まだ関係特殊的投資とはいえません。こうしたことからすると、以前、先使用権の趣旨は国
民経済説であって、設備が無駄になることを防ぐことであると説明されていたのは違うと思います。
　裁判例は、私が知る限りではこの 1 件だけですけれども、この事件を説明するには、先ほどいったような
関係特殊的投資という枠組みが非常によいと思っています。

（2）　増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（有斐閣、第 4 版、2012）225-229 頁〔田村善之〕、田村・前掲注 1 知財とパブリッ
ク・ドメイン、田村 / 前掲注 1 法政策学研究。

（3）　叶鵬「判批」知的財産法政策学研究 62 号 265 頁（2022）。
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　このように、私が実施の促進と過剰な出願の抑止に先使用権の趣旨を求めたり、関係特殊的投資を事業の
準備のメルクマールとしたりする見解（4）を示すはるか前から、多くの裁判例が一致した傾向をみせています。
これは結局、こういった概念を関知しなかったとしても、あるいは公平説の中身を実施の促進とまで特定し
なかったとしても、当該発明の実施に使うことができなければ無駄となる投資がなされている場合には、お
のずから先使用を主張する者の利益を保護する要請が強いと、裁判官がリーガルマインドで判断していると
いうことなのではないかと思われます。

（4）　初出は、田村善之『知的財産法』（有斐閣、1999）221-222 頁。
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　ただ、その後、こうした裁判例の趨勢に合致しない判断が示されることがあります。それが、「事業の内
容が確定していることを要する」という最高裁の抽象的な文言を解釈して、最終的な仕様が確定していない
ことを理由に先使用権の成立を否定する一連の裁判例です。たとえば、分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤
とその製造方法の事件は、治験が始まり、治験薬製造手順原案について改訂を重ねて予備試験も実施してい
たとしても、まだまだ治験は続いていて、最終的な治験薬やサンプルが確定しその製造がなされたのはよう
やく出願後だったといった事案で、事業の準備要件が否定されました。
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　経口投与用吸着剤の事件では、特許発明の優先日までに、先使用を主張するほうが、KK-1、KK-2、KK-3
という 3 つのサンプルを製造していました。ところが、3 つのサンプルはそれぞれ違っていて、どれにするか
決めていなかったということから、まだ事業の内容が確定していないだろうとして先使用が否定されました。

　これら判決の評価ですけれども、分岐鎖アミノ酸含有医薬用顆粒製剤の事件では、既に治験薬の製造委託
や予備試験の段階で特許発明の技術的範囲を充足する構成を有していたようですので、関係特殊的投資とい
えるのではないかと思います。また、経口投与用吸着剤の事件は、もし KK-1、KK-2、KK-3 がいずれも技
術的範囲に入っているのだったら、もう関係特殊的投資といえると思います。他方で、KK-1 は入っている
けれども、KK-2 と KK-3 が技術的範囲に入っていないということだったら、そこまでにした投資は別に特
許発明の実施がなされなくても無駄にならないわけですから、先使用を認めなくてもよかったでしょう。た
だ、その点に着目した事実認定がなされていませんでした。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   1323-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   13 2024/04/24   10:36:292024/04/24   10:36:29



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30）－ 14 －パテント 2024

　これは、ウォーキングビーム炉事件最判の射程という問題でもあります。私は、この最判では、最終製品
の仕様はおろか受注にも至っていない状態で事業の準備が認められたのだから、治験の最終段階に至ってい
ないときでも、あるいは、KK-1、KK-2、KK-3 のうちのどれにするかを決めていないというときでも、先
使用権の成立を認めてよいというべきだろうと思います。
　実際、これら一連の裁判例が出る前の、平成 13 年の東京高裁の芳香族カーボネート類事件では、まさに
ウォーキングビーム炉事件最判はそういう趣旨だと述べて、先使用の抗弁を認めた原判決が維持されました。
私はこちらのほうを支持しています。
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Ⅳ　発明の同一性
　次に、発明の同一性という論点に移ります。特許発明と先使用発明が同一である必要があるでしょうか。
この要件は、もともと日本は先発明主義から先願主義に変わるタイミングで先使用権を導入したときに入っ
た文言であるように読めます。
　下級審の裁判例では、被告側で完成された発明が、原告特許権者の特許発明の技術的範囲に属さないので
先使用権は成立しないなどと、原告が主張することがあります。もちろん先使用に係る物件と、現在、被告
が実施しているイ号物件とで技術的に異なるところがない場合には、特許権者がこのようなことを主張する
と、イ号物件は非侵害であると認めているようなものです。侵害訴訟を維持していることと矛盾します。と
ころが、実際にこういう主張をなされることがそれなりにあるのは、被告が先使用発明から実施形式を変更
しているからです。このとき、権利者は、出願前は自分の特許発明の外でやっていたのに、出願後に権利範
囲内に来るとは何事だという形で主張するのです。

下級審の裁判例

　とりわけ、最近皆さんがこのことを非常に意識するようになったきっかけは、髙部先生が裁判長だったこ
のピタバスタチン事件の判決であります。この事件の特許発明は、水分の割合に着目し、1.5 ～ 2.9 質量％
にすることで安定化させるという数値限定発明です。一方、先使用に係る錠剤の水分含量は不明で、要する
に被疑侵害品の後発医薬品は水分を混ぜてはいたのですけれども、その分量を気にしなかったのです。その
ため、先使用に係る発明の実施形式が特許発明の技術的範囲に含まれていたかどうかは、実は不明なのです。
この状況に対し、裁判所は、被告が本件特許の出願前に製造していたサンプル薬では、水を入れることが通
常であるとはいえその分量を管理していないから、その水分の数値がたまたま特許発明の技術的思想という
発明の範囲だったとしても、それは無意識にやっているだけであって、そうだとしたら発明をしていないか
らそこを調べなくてもいいでしょうということで、先使用権の成立を否定しました。
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　裁判所の認定を前提にしても、サンプル薬が特許発明の値の範囲内である可能性はあるわけです。しかし、
その点を吟味することなく裁判所は先使用を否定しているので、特許発明と異なる技術的思想に関して先使
用権が成立することはありえないと考えているといえます。
　ただ、この事件は、では何を発明していたのかという主張が弱いので、むしろ、別に同一の発明でなくて
もいいのだけれども、何か先使用に係る発明をしなければいけないでしょうということを理由にして退けた
ほうが、話が早かったと思われます。
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※もちろん、ピタバスタチンＯＤ錠事件で発明が完成されていなか
ったとすれば、結局は、それを理由に先使用権を否定すべき事案
であったことになるが、裁判所がそのような理屈を用いているわけ
ではない

　学説では、条文の文言に書かれている「その発明」とは「特許発明」を指すということや、先使用権が通
常実施権として構成されていることを理由に、先使用に係る発明は特許発明と同一か、少なくともその一部
になるのではないかと説かれています。

学説
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　これを検討してみましょう。まず利益衡量を先に述べてしまいますと、数値限定発明に代表されるように、
これだけイノヴェイションが細かくなった状況では、特許権者のほうがどういう形で特許を出願してくるか、
なかなか分かりません。そのような中で、特許発明との同一性を要求するという見解は、先使用者の予測可
能性を過度に害するものではないでしょうか。先使用発明としての実施か事業の準備が先んじてさえいれば
実施を継続することができるという保障が存在すべきではないかと思います。ところが、同一性要求説だと、
特許発明との同一性というコントロールが難しい偶発的な事情で先使用権の成立を否定されることになり、
制度趣旨を達成できなくなるかもしれません。

検討

　とりわけ、同一性要求説の下ですと、先使用者の先使用に係る実施形式が特許発明のクレームに属する場
合でも、それを意識していなかったりすると、技術思想を異にするとされて、一切実施ができなくなるとい
う事態もありうることになります。これは、先使用権の制度の趣旨に反するのではないでしょうか。
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　特に数値限定発明の場合は、状況が悪化する懸念があります。数値限定発明のように、特許発明の技術的
範囲の境界線をまたぐ実施態様の変更に物理的に支障がなく、ゆえに容易に外から内への食い込みがなされ
うる事例において、とりわけ妥当するように思われるからです。

（田中成志「先使用権の成立要件である『事業の準備』」『知財立国
の発展へ』(竹田稔傘寿・2013年・発明推進協会) 297～299頁）

　ピタバスタチン事件もやはり数値限定発明で、パブリック・ドメインと境を接しています。被告のような
後発医薬品メーカーとしては、原告のような先発医薬品メーカーがいかなる要素に着目して、いわゆるエ
ヴァーグリーニング戦略である、特許権の実質上の延長化を図る戦略をとるのかということの予測が困難で
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あることは問題ではないでしょうか。
　こうした状況を調整するためには、79 条の「その発明」をうまく解釈しないといけません。たとえば、「そ
の発明」を「自己の発明」と読み替えるのはどうだろうかと私は思っています。

　これに対する想定反論は、まず、特許法 79 条の文言が同一性を要求していることです。おっしゃるとおり
です。ただ、趣旨から考えたうえで、「その発明」を「自己の発明」と読み替えることくらい許していただけ
ないでしょうか。読み替えが許していただけないなら、類推解釈くらいは許していただけないでしょうか。
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　次の想定反論は、通常実施権だから同一発明になるというものです。こういうときは、なぜ通常実施権と
しているのかとその趣旨を考えて、その趣旨に従って適用範囲を考えるべきだと思います。特許法 79 条に
よる先使用権は当然、抗弁として機能しています。一方、同様に抗弁として機能する 69 条の試験または研
究等に関する規定では、通常実施権と書かず、効力外と書いてあります。では、なぜ試験研究では効力外と
書き、なぜ先使用権では通常実施権と書いてあるのでしょう。この点は起草者の方が考えたか、あるいは、
日本の起草者が考えていなくても、母法となった外国法で検討されたかもしれませんが、ここでは法の構造
から推測してみます。

𠮷𠮷

　そうすると、特許法 69 条とはどこが違うのでしょうか。69 条では、侵害訴訟で問題となっている行為が
試験または研究に該当するのであれば、それだけで侵害に対する抗弁が成立します。つまり、特許権侵害か
ら免責することで奨励しようとしているか、もしくは少なくとも萎縮しないようにしている行為に対し、そ
の行為がなされた時点で抗弁が成立します。そこで、そのような抗弁を対抗しうる地位の移転を観念するこ
とができず、その地位の移転を認めるか否かという問題も考える必要がありません。
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　ところが、79 条が奨励しようとしている、あるいは萎縮を防ごうとしている行為は、特許出願前の実施
と事業の準備です。侵害訴訟で問題となる行為からみると、過去の行為なのです。そうすると、そのような
出願前の行為によって成立した期待的な地位を、他の者に移転することを認めるべき場合があるかもしれな
いということが問題になります。
　そして、この点に関して特許法は、出願前に実施や事業の準備をなしていた独自発明者かその知得者が、
将来、事業の移転先や合併等の相手方の確保に支障を来すことがないように、実施の事業とともにする場合
と一般承継の場合には、特許権者に対抗しうる地位の移転を認めることにしました。そのときに、そういうふ
うに条文を書いてもいいのですけれども、一番手頃な法律構成として通常実施権に依拠したと理解できます。
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　このように先使用権に通常実施権という構成を与えた法の趣旨が、一定の場合にその地位の移転を承認す
るためのものであるならば、その趣旨を超えて通常実施権としての法律構成の形式を活躍させる必要はあり
ません。形式論の帰結が先使用権の制度趣旨にもとるような解釈に至る場合には、趣旨に鑑みて忌避する必
要があるでしょう。したがって、通常実施権という法律構成に着目して、両者の同一性を要件とする考え方
は理由がないと考えていいのではないかと思っております。
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　最近、大阪地裁で興味深い判決が出ております。先ほどのピタバスタチン事件と同様に、パラメータ特許
が問題になった事件で、先使用権者は基準時にパラメータを測定していなかったのですが、この判決では、
それを問題視することなく先使用権の成立を認めています。ここだけをみると、事案と結論が全く逆のこと
をいっているようにも思えるのです。
　この事件の発明は、明細書の記載によりますと、本件特許発明の課題はある特定の LED ランプでは粒々
感を感じるという課題があるところ、光拡散性を高めると粒々感を解消するけれども、単に拡散性を高めた
だけでは逆にランプの照度が低下するので、どこで調整するかというパラメータを見つけたといったもので
した。

、

、

、
、

、

　他方、被告のほうは、そのパラメータを管理していなかったのです。それと経年変化の影響などがあって、
いま、被告が実施している製品を測るとそのパラメータの範囲内に入っていません。つまり、これが実際に
出願前に特許発明の範囲内だったかどうか分からないといったケースでしたが、間接事実の積み重ねで証明
に成功し、出願前も特許発明に入るものを実施していたのだろうと認められました。
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　そのうえで、この裁判例は、403W 製品はパラメータを特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうか
がえるわけではありませんが、実際にはその構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせてい
たと述べ、発明と同一性を失わない範囲内だとして先使用権を認めました。

、

　後のパネルディスカッションでこれを検討しますが、多くの先生方はこれで発明があると認めてよいと
おっしゃるのではないかと思います。しかし、私の感覚からすると、たまたま入っていたという例ですので、
これで発明をしたというのは、少し無理があるように思います。
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　どちらかというと、この大阪地裁の判決は、ピタバスタチン事件の判決があり覆されては困るので、同じ
法律論を使いながら事実認定で何とか逃れたという事件ではないか、と私は思っています。ただ、この事件
は、もう少しうまく処理できたと思います。なぜなら、課題がかなり明確だからです。粒々感があって、光
拡散性を高めると粒々感は減るのだけれども、かえって照度が落ちることは当たり前で、当時、LED の最
大の弱点だったのです。それを解決したいと皆が思っていました。それを解決したいと思った段階でこの製
品ができたのだから、細かなパラメータの周辺はいいとして、この技術的思想を思いついたでしょう。この
認定をもっと簡単にできたのではないかと思うのです。このようにいっていただいたならば、もっとすっと
通る判決だったかなと思います。

してよいのか?

Ⅴ　実施形式の変更
　「実施形式の変更」に移りたいと思います。実施形式の変更は、「発明の範囲内」あるいは「事業の目的の
範囲内」を要件とします。ウォーキングビーム炉事件最判は、特許出願の際に事業の準備がなされていた製
品に具現された発明が特許権者の特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は特許発明の全範囲に
及ぶことになるのに対し、実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権
の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないという具体的な基準を示しました。
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ウォーキングビーム炉最判

　判決を読んでいただくと、前半の部分では、先使用に係る発明と、被疑侵害物件における発明の 2 つが同
一であることを要求しているように読めます。そのため、昔の学説は、後半の下線部に着目して先使用発明
と被疑侵害物件の同一性を要求しているのだという方が多かったですが、最近の学説はそうでもなくなって
きました。後半の下線部分では、むしろ特許発明と先使用発明の関係を問題にして、先使用発明と特許発明
が同じだったら、完全に自由でどのように変更してもいいとまで読むかはいろいろな意見があるかもしれま
せんが、そういうふうにも読めます。
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　裁判では、少数ながら先使用発明と被疑侵害物件の関係に着目する判決がありますが、多くの判決は最高
裁の具体的な当てはめを読んでいて、特許発明と先使用発明の関係に焦点を当てているという状況です。

下級審の裁判例
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学説
　学説では、その大半が発明の範囲内とはいいつつも、どちらかというと発明の中でも先使用発明と被疑侵
害物件に着目していくという判断を示すものが結構多いのです。

　その中で、置換容易性説もあります。

　いくつかの点で処理の仕方が問題となります。その一つが、利用発明です。先使用者が、先使用発明との
関係で利用発明に該当するようなものまで、実施形式を変更しうるでしょうか。
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　ウォーキングビーム炉事件最判の文言を忠実に適用するのであれば、先使用発明と特許発明が一致する場
合には、特許発明の全範囲にわたって先使用権が成立するといっているのですから、利用発明についても変
更できるように私は思います（5）。ただ、この点がいままであまり論点になっていないということもあります
が、反対説もあります。

　逆に、置換容易性説では、具体例で説明されていないので分からない部分もありますが、文言を忠実に理
解する限り、利用発明は置換容易でないので、否定されると思われます。

（5）　田村・前掲注 4/223-224 頁
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　もう一つ、裁判で特に問題になっているのは、クレームの外側からの食い込み問題です。特許発明のクレー
ムの外側の実施形式からクレームの内側の実施形式に変更することが認められるでしょうか。これは、特に
訂正が絡んだときに問題となります。
　たとえば、強度と曲げ加工性に優れた Cu-Ni-Si 系合金事件では、被告の先使用製品は、特許発明の極大
値の範囲である 2.0 ～ 10.0 のうち、4.74、3.26、5.15 で実施していました。当初も侵害訴訟中も、特許発明
の中に入っているのです。これに対して、特許権者のほうが訂正をして、極大値が 6.5 ～ 10.0 に変わりまし
た。そうすると、先使用製品の 4.74、3.26、5.15 は、全て特許発明から外れたのです。こうした事案で、「特
許出願に係る発明」は本件発明なので、被疑侵害者の実施しているものは発明の範囲外であり、実施形式の
変更に当たるとされました。
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　では、この要件をどう考えたらよいでしょうか。私自身は、「先願擬制説」と名前をつけて説明しています。
技術の水準が日進月歩で発達していく以上、当初の実施形式は早晩に陳腐化します。独立発明者が事業に着
手したとしても、以降、当初の実施形式を堅持しなければ先使用権を援用することができないのでは、結局、
出願をしておかなければ将来の事業の展開に不安が残ることになり、発明の実用化を促すとともに過度の出
願を防ごうとした先使用権の制度の趣旨が損なわれるのではないかと思います。そこで、79 条の趣旨に則
して考えると、仮に先使用者が先使用に係る発明を出願した場合に、自らが実施をなしうる範囲では、実施
形式の変更を認めるべきではないでしょう。
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検討

　そうすると、先使用発明の部分に関しては、出願がなされていれば、特許権者はその部分を補正や訂正で
特許の技術的範囲から落とさない限り、拒絶や無効を免れえません。ですからその部分に関しては、先使用
権の趣旨に鑑み、出願をしなかったとしても先使用権を認めるべきではないかと思います。

　また、先使用発明がイオン歯ブラシで、特許発明がイオン歯ブラシだったというときには、特許権者は本
来そこには特許を持てなかったはずです。先使用者がこれを着脱自在のイオン歯ブラシという利用発明にす
るという変更は、自由にできるものと思います。
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　最後の問題は、先ほどの極大値の例です。もし 2.0 ～ 10.0 という発明思想と 6.5 ～ 10.0 という発明思想が
異なっていて、6.5 ～ 10.0 が改良発明に当たるような場合、つまり、もともとの広い出願に含んでいた未発
明の部分の発明は諦めたのだけれども、実施例のある 6.5 ～ 10.0 のほうに縮減しそれが利用発明になってい
るというときには、先使用者が 5.15 や 2.0 の部分を出願しても、これは別発明ということで、利用発明の出
願を防げません。
　一方、2.0 ～ 10.0 まで満遍なく実施態様があったにもかかわらず、公知技術がある、あるいは拡大先願があっ
て切り落としたのであれば、先使用者は 5.15 ～ 7.0 などに自由に変更できると思います。逆に、6.5 ～ 10.0
の実施例の値が非常によく、利用発明となっているときには、先使用者は 5.15 の発明を出願しても、その
特許の成立を防ぐことができません。そうであれば、それ以上の地位を保障する必要はなく、食い込めない
と判断します。
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Ⅵ　立法論的展望
　いろいろと申し上げましたけれども、立法論としては別の考え方がありえます。たとえば𠮷田広志先生は、
むしろ先使用権の制度目的を考えると、実施の促進をすべきなのだから、独自発明がなくても、先使用に係
る実施形式が置換容易な範囲内で先使用を認めれば十分ではないかとおっしゃっています。
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　私も、その考え方は立法論としては十二分にありうると思います。他方で、いまお話ししたように、利用
発明のほうまで保護を認めたり先使用の変更を認めるには、発明思想説もよいところがあります。そこで、
発明も先んじているときには発明の範囲をより自由にするという二本立ての先使用権制度がよいのではない
かと思っています。
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１．２．井関涼子氏基調講演
【高林】 2 番目の登壇者は井関涼子同志社大学教授にお願いしております。
【井関】ただいまご紹介にあずかりました同志社大学法学部の井関涼子と申します。今日は、このような場
で報告の機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。光栄に存じます。
　私からは、「先使用権の緩やかな認定？―特許権の緩慢な死？」と題してお話を差し上げたいと思います。

先使用権の緩やかな認定？
ー特許権の緩慢な死？

同志社大学法学部 井関涼子

日本弁理士会中央知的財産研究所 第20回公開フォーラム 2023/03/03
「先使用権－主要論点 大激論」
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　本研究部会での先生方のご報告を伺っておりますと、先使用権を緩やかに認めようとする、いわゆるパブ
リック・ドメインアプローチの考え方が強いような印象を受けております。私は、それでは特許権者は随分
と不利な立場に追い込まれてしまうのではないか、ややバランスを欠いているのではないかという危惧を覚
えました。そこで、今日は、特許権の復権を目指したお話をしたいと思っております。
　本日のお話のあらましですが、まず、先使用権制度の趣旨を確認したいと思います。この趣旨を前提とし
て、一貫する先使用権の成立要件と効果を考えたいと思います。そして、中でも見解が分かれている論点で
ある、成立要件の中では発明の完成と発明の同一性について、効果につきましては、先使用権の及ぶ範囲の
中の実施していた発明の範囲内という問題について取り上げたいと思います。

あらまし

1．先使用権制度の趣旨
2．先使用権の成立要件

(1)発明の完成
(2）発明の同一性

3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

　まずは、先使用権制度の趣旨をどのように考えるか。条文 79 条とウォーキングビーム最判、先ほど田村
先生から詳しいお話がございましたので、あまり詳しくは申しませんが、この 2 つから導かれる先使用権制
度の趣旨が妥当だと私は考えております。
　すなわち、公平説と呼ばれる考え方の中でも、発明をし、それを出願によって公開した特許権者と、同じ
発明をし、これを実施した先使用者との公平を図る制度という趣旨であって、このために、出願前からなさ
れていた先使用者の発明の実施の継続を保護するというものであります。
　その根本には、特許制度の趣旨、すなわち特許法 1 条にいう法目的である、発明の保護・利用による発明
の奨励を達成するために、発明とその公開を奨励しようとして、発明公開の代償として特許権を付与すると
いう制度をつくり、その際、先願主義を採用して、発明の早期公開により早期の技術進歩を図る、このよう
な特許法全体の制度趣旨が根底にあると思われます。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   3823-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   38 2024/04/24   10:36:362024/04/24   10:36:36



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 39 － パテント 2024

１．先使用権制度の趣旨

•条文及び判例(ウォーキングビーム最判S61.10.3民集40巻６号1068頁）より
•特許権者（発明＋出願による公開）と、
•先使用者（発明＋実施）との公平
•→ 出願前からなされていた先使用者の発明の実施の継続を保護
• 【特許制度の趣旨】
•特許法の目的(１条）＝発明の保護・利用による発明の奨励
• 発明とその公開の奨励→発明公開の代償としての特許権
•先願主義＝早期公開、早期技術進歩

　そうしますと、この特許制度の趣旨から、出願人の発明公開の意思表示である出願よりも先に発明をし、
その実施をして、産業発達の法目的に寄与していた先使用者もまた保護されるべきだというのが、先使用権
制度ということになります。そういたしますと、出願時を基準とすることは、政策としては他の基準時もあ
り得たけれども政策的に出願時としたのではなくて、必然ということになります。
　この説は、早く 1980 年の吉田清彦先生の『パテント』に掲載された見解です。先使用者の発明の実施継
続の保護が先使用権の趣旨であり、基準時は出願時であることが特許法の目的から必然であることを明確に
説明されていた点で、最も説得的な説だと思います。出願時が基準だということにつきましては、弁護士の
滝井朋子先生が更に早く、1975 年に『企業法研究』という雑誌の中で発表されておられました。
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１．先使用権制度の趣旨

•出願人の発明公開の意思表示(出願）より先に、
•発明とその実施により産業発達に寄与した先使用者の保護。
•→ 出願時を基準とすることは、単なる政策ではなく必然。
• 吉田清彦「先使用権制度の存在理由についての一考察」パテント33巻5号40頁、
41-44頁（1980年）、井関涼子「存続期間延長登録を受けた特許権の効力と先使
用権」『知的財産法の挑戦Ⅱ』(弘文堂2020年)83頁、93頁。

• 先使用権の法的根拠は不遡及の原則。特許権生成手続の始点であり、さらに、特許
権成否の判断基準時点である特許出願時が判断基準時となるとする論考として、滝
井朋子「先使用権の範囲」企業法研究238輯14頁、18頁（1975年）。

　これに対して、実施の促進に加えて、過剰出願の抑止が先使用権制度の趣旨であるとのご見解があります。
しかし、独立発明者が独占権を欲しないのであれば、その内容を公開すれば足ります。
　発明の公開は、特許法の目的そのものとして推奨される行為であって、こうすれば他人の特許権は成立し
なくなりますし、仮に成立したとしても、発明を公開しているのですから、少なくともこの先使用者には及
ばないということになりますから、独立発明の実施を継続するという目的は十分達成できます。
　自己の発明の公開による新規性喪失を確実にするために、発明推進協会さんでは公開技報のサービスを昭
和 51（1976）年から開始されていて、釈迦に説法かと思いますけれども、平成 14（2002）年からは Web サー
ビスとしてネットで即時公開されておられます。特許庁の審査や審判の資料としても活用されているという
ことですので、極めて有用だと思います。このスライドにも載せましたリンクに詳細が書かれており、登録
料金が 1,000 円ぐらいから、月額利用料は約 3,000 円からということで、特許出願料が 1 件 14,000 円である
のに比べて格安ですし、このようなツールを利用すれば、先使用権制度が十全でないと無駄な出願が増える
ということにならなくて済むと思います。
　また、独占権を欲しない出願による特許庁の審査負担をなくすための対策としましては、既に特許制度自
体に審査請求制度が設けられています。さらに、かつては先使用権制度の趣旨として、無効審判を請求する
までもなく、先使用者が特許権侵害を免れるという趣旨があると言われていましたが、ご承知のとおり、
104 条の 3 が導入されてからは、侵害訴訟の中で無効の抗弁をできるようになりましたから、必ずしも無効
審判を起こす必要はなくなりましたので、この意味では先使用権の意義は低下していると思います。
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１．先使用権制度の趣旨

•過剰出願の抑止？
• 独立発明者が、独占権を欲しないのであれば、公開すれば足りる
• →発明公開は特許法の目的に適う
• → 特許権は無効、少なくとも先使用者には及ばない
• 発明推進協会「公開技報Webサービス」
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp

• (ネットで即時公開、特許庁審査審判資料としても活用）
• 審査請求制度(４８条の２）等による制度的対処
• １０４条の３ 導入により、無効審判請求の必要がなくなった(先使用権の意義低下）

　ですので、先使用権の趣旨として、過剰出願の抑止は認められないと思いますし、これを趣旨と考えて、
それに基づいて成立要件などを判断することには問題点もあります。
　この説では、先使用者が仮に先使用発明について特許出願をしていた場合と比較して、先使用権による保
護が遜色のないようにすることを目的として、先使用権の成立要件や効果を考えることになりますが、果た
してそれは公平と言えるのでしょうか？
　特許権者は、特許出願によって発明を広く早期に公開し、社会全体の技術水準の向上に貢献したわけです
し、クレームによって特許発明の範囲はここまでというのを明確化して公示しています。
　これに対して先使用者は、発明の実施により貢献はしましたが、両者を比べたときに、特許法の法目的に、
より適う行為をしているのは、やはり社会全体に技術情報自体を公開している特許権者だと言えるでしょう。
　もちろん、特許権者は独占権を得るわけですし、先使用権者は自分が実施を続けられるだけの抗弁であっ
て、対等な保護ではないのだから、貢献が対等であるはずもなく、その必要もないという考え方もあるでしょ
う。確かに、先使用者が、自分が発明して実施していた範囲内でその実施を続けるだけなら何も問題はない
と思いますし、もちろん認めるべきだと思いますが、実際には出願していないのに、出願していたのと同じ
保護を認めるのだというと、先使用者自身の発明や実施の範囲を超えた部分にまで保護が広がることを許す
ことにつながって、それは公平ではないと考えます。
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１．先使用権制度の趣旨
•過剰出願の抑止説の問題点
• 先使用者が仮に先使用発明について特許出願をしていた場合と比較して、
• 先使用権による保護が遜色のないようにすることを目的として、先使用権の成
立要件や効果を考える

• → それは公平といえるか？
• 特許権者：
• 特許出願により発明を広く早期公開、社会の技術水準の向上に貢献
• クレームにより特許発明の範囲を明確化して公示
• 先使用者：発明の実施による貢献
• → 特許法の法目的に、より適う行為をしているのは、特許権者

　最近、先使用権が注目される理由として、オープン・クローズ戦略に必要だと言われることがあります。
先使用者は、発明を公開する必要はなくて、秘匿していた場合にとりわけ先使用権が重要になるからだと思
いますが、私は、このクローズ戦略を特許制度が推奨するというのはおかしいと思います。もちろん、企業
の戦略としてクローズ戦略を取るのは自由ですし、重要な場合もあると思います。しかし、それを特許制度
が推進するものですかという疑問です。
　発明の秘匿による二重研究や二重投資の無駄を抑止して、社会の技術の早期進歩を目指すことこそが特許
法の目的ではないでしょうか。発明を秘匿化すれば、他者が同一技術を開発するまでは何十年でも独占する
ことが可能になります。そして、他者が特許権を取得しても、自分が特許出願をしたのと同等に先使用権で
守られるのだとすれば、特許権を取得する意味はかなり少なくなってしまう、なくなってしまうのではない
でしょうか。
　パブリック・ドメインの保護として先使用権を緩やかに認めるべきだと言われることがあります。私も、
これまではどちらかというとパブリック・ドメインの保護を重視する見解に、別の場面では立ってきたと思っ
ていますが、どうも最近パブリック・ドメインの保護が言われ過ぎ、過剰ではないかという印象を持ってお
ります。パブリック・ドメインは大事だとは思いますが、飽くまでも特許権とバランスよく保護することが
必要ではないかと思います。
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１．先使用権制度の趣旨
• クローズ戦略を特許制度が推奨するべきか？
• 発明の秘匿による二重研究、二重投資の無駄を抑止し、社会の
技術の早期進歩を目指すことこそが、特許法の目的では？

• 秘匿化すれば、他社が同一技術を開発するまでは何十年でも
独占することが可能。

•他社が特許権を取得しても、自己が特許出願したのと同等に先
使用権で守られるのだとすれば、特許権を取得する意味はな
い？

•パブリック・ドメインの保護には、特許権とのバランスが必要で
は？

　特許制度も、長い目で見るならばパブリック・ドメインを豊かにするための制度だと言えます。早期公開
させた発明は、試験・研究のためならば自由に利用できるとしているのも、発明をパブリック・ドメイン化
する一つの方策ですし、存続期間が切れた後は正にパブリック・ドメインになるわけです。特許出願を抑制
してしまえば、発明は秘匿化に向かうと思います。何十年もパブリック・ドメインにならない。むしろ、パ
ブリック・ドメインは痩せていってしまうことになるでしょう。
　現在の問題点として、パラメータ特許、数値限定発明特許の中に、近年、公知技術について新規な測定値
を見いだしたものがあって、従来技術なのに使えなくなってしまうという事案が大変問題になっていること
は承知しております。しかし、これはそもそもこの特許権が不適切だということであって、本来、進歩性の
欠如などによる特許無効や、技術的範囲の適切な解釈により解決すべき問題であろうと考えられます。
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１．先使用権制度の趣旨
•特許制度とパブリック・ドメイン
•特許制度自体も、パブリック・ドメインを豊かにするための制度
• ∵発明を早期公開させ、試験・研究のための実施は自由(69条１項）
• 存続期間満了後は、まさにパブリック・ドメイン
•→ 特許出願を抑制すれば、発明は秘匿化。
•→ パブリック・ドメインは、むしろ、痩せていく。
•パラメータ特許、数値限定発明特許に関する問題＝不適切な独占権
の問題は、本来、特許無効、技術的範囲の適切な解釈により解決す
べきでは？

　次に、このような制度趣旨に鑑みると、先使用権の成立要件のうち、解釈が争われているものをどのよう
に考えるのが妥当かを考えていきたいと思います。
　まず、成立要件のうち、発明が完成していることです。ウォーキングビーム最判では、発明が完成したと
いうためには、その技術的手段が、具体的・客観的なものとして構成されていることを要し、また、これを
もって足りると判示しています。すなわち、発明者がその技術に利用されている自然法則について認識して
いたり、メカニズムを解明していたりすることは必要ないということで、通説になっています。

2．先使用権の成立要件（1）発明の完成

• 判例「発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常
の知識を有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具
体的・客観的なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りる」ウォーキン
グビーム最判。参照する最判S52.10.13民集31巻6号805頁「薬物製品事件」

• 発明は、自然法則を結果として利用するものであれば十分であり、発明者
がその法則について正確かつ完全な認識をもつことは必要でない。（吉藤
幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説・13版』(有斐閣1998年）53頁）

• 利用している自然法則自体についてのメカニズムや具体的適用範囲等に
ついて解明されていることまでも要求しているものではない（中山信弘＝
小泉直樹編『新・注解特許法2版上』(青林書院2017年）18頁(平嶋竜
太））。
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　一つ判決を例示しますと、これは先使用権が問題になりました古い大阪地裁・昭和 41 年の熔融アルミナ
事件判決で、ここでも、発明の完成は必要であるが、課題解決手段を構成する外部的因果関係を事実的に支
配していればよく、学理的に理解することは要らない、それは学問の世界に属することだとはっきり判示し
ています。
　つまり、ここで私が申し上げたかったことは、発明の完成とは、主観的な認識ではなく、客観的な事実だ
ということです。

2．先使用権の成立要件（1）発明の完成

• 大阪地判S41.2.14 判時456号56頁「熔融アルミナ事件」
• 「先使用による通常実施権を有するためには、・・・（１）特許の対象である

発明と先使用として実施していた発明思想とが本質的に同一であること
• （２）先使用者の発明は既に実施されていたか、実施の事業の準備をして

いたこと・・・
• が必要である。そして、右（２）の要件の先使用者が発明の事業を実施し、

またはその準備をしていたというためには、その発明がその際既にまとまっ
たものとして完成していたこと、先使用者は右発明思想、殊に課題解決の
手段を構成する外部的因果関係を経験的に把握し、右発明思想に対し事
実的に支配可能の状態にあったことが必要であると解すべきである。しか
しながら、右外部的因果関係を学理的に理解していることまで要求される
ものではない。後者は学問の世界に属する。」

　続いて、発明の同一性の要件に参ります。79 条の文言上、「その発明」と規定されていることから、発明
の同一性が必要ということは明らかだと思われます。これを「自己の」と読み替えをすることは日本語とし
て可能だという説がありますが、それなら「自己の」と書けばいいだけでしょう。ちなみに調べてみると、「自
己の」という言葉は特許法の他の条文に 16 か所も出てくるのですから、書けないということではありません。
｢自己の｣ ではなく、「その発明」と書いているからには直前のものを指し、特許出願人の発明と先使用者の
発明が同一であることを、文言上は明記しています。
　｢発明の同一性｣ につきましては、一つ目として、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であること、
二つ目としては、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であること、この二つが必要であると考えます。
　まず、一つ目の先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内であることは、形式的には、特許権に対する
通常実施権と規定されていることから言えると思います。先ほど、これはすごく形式的な理由だというご説
明もありましたし、確かにそうかもしれませんが、実質的な理由もちゃんとあります。もし技術的範囲外に
あるのであれば、これは特許権が及ばないということですから自由実施ができるわけです。パブリック・ド
メインの保護に何の問題もないことが実質的な理由であり、先使用権をわざわざ認める必要はないからです。
　それでも、同一性がなくても先使用権をわざわざ認めようとするご見解におかれましては、同じ形式でやっ
ている限りでは問題ないけれども、実施形式を変更した場面で問題が生じ、実益があると主張されます。
　論点としては、今申し上げているのは成立要件の話ですから、実施形式の変更の場面は違う場面であって、
本来ここは論ずるべきところではありませんが、便宜上一言申し上げますと、この説におきましては、出願
時には技術的範囲外であった、つまり発明は異なることを意味しますが、それにもかかわらず、出願後になっ
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て実施形式を変更して技術的範囲内になった場合に先使用権を認めるために、このような議論をなさってお
られると思います。しかし、そうすると、先使用権は出願時が基準であり、これは必然として導かれた基準
だと考えますが、出願後になって実施発明が変わったのに、それでもなお先使用権を認めるというのでは、
せっかく出願時が基準だと、そこで線を引こうとしていたのに、その意味がなくなってしまうと考えます。
　先ほども申しましたように、先使用権の根拠は、発明をし、その実施をしたことによって社会に貢献した
点にありますから、技術の早期進歩の法目的によって出願時点で決着をつけようという趣旨からしますと、
出願時点という基準時において同等の発明の実施による貢献をしていたことが必要だと考えます。

2．先使用権の成立要件（2）発明の同一性

•発明の同一性＝79条「その発明」(「自己の」は他の条文に16箇所あり）
•①先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内
• 特許権に対する通常実施権であること
• 技術的範囲外であれば、自由実施可であり、パブリック・ドメインの保
護になんら問題はない。

• （実施形式変更の場面であるが）出願時に技術的範囲外であった(＝
発明は異なる）にもかかわらず、出願後に先使用権を認めるのであれば、
「出願時」を基準として画した意味がない。

• 先使用権の根拠は、発明＋その実施による貢献であり、技術の早期進歩の
法目的により出願時点で決するという趣旨からは、出願時に同等の発明
の実施による貢献が必要。

　続きまして、二つ目、先使用発明の技術的思想と特許発明が同一であることにつきましては、令和 2 年の
知財高裁の「光照射装置事件」の判決が非常に明確に判示しています。すなわち、79 条の「その発明」は、「特
許出願に係る発明」を指すと解されること、先使用権は特許発明の通常実施権であることから、先使用権が
成立するためには、先使用に係る発明が特許発明と同一の発明であることが必要であると、はっきりと判示
しています。
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2．先使用権の成立要件（2）発明の同一性

•②先使用発明の技術的思想と特許発明が同一
•知高判R2.9.30判時2508号61頁「光照射装置事件」
• 「『その発明』とは，いずれも『特許出願に係る発明』を指すと解する
のが自然な文理解釈である。また，上記のとおり，先使用権が特許発
明の通常実施権であることに鑑みると，先使用権に係る発明は，特許
発明と同一のものをいうと解される。

• したがって，先使用権が成立するためには，先使用に係る発明が特
許発明の同一の発明であることが必要である」

　これら二つをまとめますと、先使用権が成立するためには、まず先使用発明が発明として完成しているこ
と、かつ、先使用の実施形式が特許権の効力の及ぶものであること、そして、特許発明の技術的思想と同一
又はその一部であることということになろうかと思います。
　先ほどの「光照射装置事件」では、「同一」とだけ述べて、「一部」とは書いていませんでしたが、「その
一部」でもよいのは、ウォーキングビーム最判の、説示の場所は実施形式の変更の場面ではありますが、先
使用発明が特許発明の一部であることを前提とした説示があるからです。すなわち、先使用発明のほうは
A ＋ B という利用発明のような形であって、特許発明は A と、更に広いものであった場合にも、その一部
について先使用権が成立することになります。
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2．先使用権の成立要件
（1）(2)発明の完成と同一性

• (1)(2)より、
•先使用発明が発明として完成しており、
•かつ、先使用の実施形式が、特許権の効力の及ぶものであり、
•特許発明の技術的思想と同一又はその一部であること。

• 「その一部」＝ウォーキングビーム最判の実施形式変更の説示よ
り。

•先使用発明A＋B（利用発明） ： 特許発明A の場合も成立。

　別の説として、発明の同一性を要求しない説がございます。その説では、まず趣旨から考え方が違い、実
施の継続に対する期待について、出願していたとした場合と同等の地位を保障しようとすることが先使用権
制度の趣旨だとされます。この前提から、特許発明との同一性というのは、先使用者自らはコントロールし
得ない偶発的な事情なのだから、これにより先使用権の成立を否定されてはならず、発明の同一性を欠く場
合であっても、少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施例に係る部分について
は先使用権の成立を肯定しなければならないとしています。そうでないと、出願した場合に比べて不利にな
るからということです。
　しかし、この説につきまして疑問に思いますのは、何ゆえに出願した場合と同等の地位を保障する必要が
あるのでしょうか。制度趣旨に対する疑問でも先ほど既に申し上げましたとおりです。
　しかも、そもそも発明が同一でないなら、先ほども申しましたように、特許権の効力は及ばないのですか
ら、先使用権がなくても特許権侵害ではなく、何も問題はないはずです。
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2．先使用権の成立要件（2）発明の同一性

•発明の同一性を要求しない説
• 先使用権の趣旨は、実施の継続に対する期待について出願した場合と
同等の地位を保障しようとすることにあるとの前提から、特許発明との
同一性という、自らはコントロールしえない偶発的な事情により、先使用
権の成立を否定されてはならず、発明の同一性を欠く場合であっても、
少なくとも先使用者が実施例を特定し終えている場合には、当該実施
例にかかる部分については先使用権の成立を肯定しなければならない
とする。（∵さもなくば、出願した場合に比して不利。）田村善之「特許法
の先使用権に関する一考察(2) ー制度趣旨に鑑みた要件論の展開」
知的財産法政策学研究５４号129頁、１３７～１４２頁(２０１９年)
何何故故、、出出願願ししたた場場合合とと同同等等のの地地位位をを保保障障すするる必必要要？？前前提提にに疑疑問問あありり。。

• そそももそそもも、、発発明明がが同同一一ででなないいなならら、、特特許許権権のの効効力力はは及及ばばなないいののでではは？？

　次に、先使用権の及ぶ範囲という、効果の論点のうち問題になりますのは、「実施又は準備をしている発
明の範囲内」という要件です。
　ウォーキングビーム最判では、「実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲。特許発明の一部で
ある場合は当該一部、特許発明と一致すれば特許発明の全範囲」、と判示されました。すなわち、先使用発
明と技術的思想が異なるものには及ばないという意味です。その趣旨は、先使用発明による貢献の範囲で先
使用権を認めるためだと思われますので、これは妥当な考え方だと思います。
　したがいまして、先使用発明が A である場合は、特許発明も A というときには、飽くまでも A に先使用
権が及ぶということであって、利用発明の A ＋ B は異なる発明になるわけですから、これに先使用権は及
ばないという帰結になろうかと思います。
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3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

•実施(準備)発明の範囲内（ウォーキングビーム最判）
• 「実施形式に具現された発明と同一性を失わない範囲。
•特許発明の一部である場合は当該一部、特許発明と一致す
れば特許発明の全範囲。」
• 先使用発明と技術的思想が異なるものには及ばない。
•∵∵先使用発明による貢献の範囲で先使用権を認めるため。
•先使用発明A ： 特許発明A
• → 利用発明A＋Bに先使用権は及ばない。

　ウォーキングビーム最判がいうところの、先使用発明が特許発明の一部であって、先使用権はその一部に
しか及ばない場合というのは、実際にあり得るのでしょうかと、研究部会の中で複数の先生方から疑問視さ
れるご意見が出されましたので、それはどのような場合かを考えてみました。
　先使用発明の例として、「化学物質 S の製法 P」を考えてみました。この化学物質 S は、新規化合物とい
う設定です。先使用者はこの S の構造や物性を特定できておらず、製法は P しか分からないという状況で
ありますと、先使用の実施形式に具現されている技術的思想は、化学物質 S の製法 P ということになります。
　これに対し、特許発明のほうは化学物質 S の物性も構造も特定できており、クレームに化学物質 S の構造、
物性を書いて、物質発明の特許を得たとします。明細書に、先使用者の製法 P とは違う製法 Q が書かれて
おり、製法 Q のほうがよい製法だったとします。
　この場合、特許権は物質特許ですから、あらゆる製法に特許権が及びますが、先使用権は、飽くまでもこ
の一部である製法 P にしか及ばず、製法 Q による製造には及ばないということになります。明細書に記載
のなかった製法 R が後に開発された場合にも、製法 R による製造に特許権は及びますが、先使用権は及ば
ない。このようなケースが一部成立の具体例になると思います。
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3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

•先使用権が一部にしか及ばない例
•先使用発明 化学物質Sの製法P
•特許発明 クレームは化学物質S、 明細書に製法Q
•→ 先使用権は、製法Pによる化学物質Sのみに及ぶから、製
法Qによる製造には、及ばない。
•明細書に記載の無い製法Rによる製造にも、先使用権は及
ばない。

　最後に、一部学説で「食い込み」として表現されている問題について検討したいと思います。
　この「食い込み」という表現を使っていらっしゃる先生は、管見の限り田村先生と𠮷田広志先生だけと思
われますので、この表現をどのような現象を指すものとして私の報告で使うかをまず明確にしておきたいと
思います。
　「食い込み」とは、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲の外にあった場合、つまり、実施形式は特
許発明とは異なる場合にも先使用権を認めて、その実施形式を特許発明の技術的範囲内に変更するという意
味として、以下論じます。
　したがいまして、美勢克彦先生が昔のご論文に似た見解をお書きなのですが、美勢先生の説は食い込みを
認める説には含めないで考えたいと思います。なぜなら、美勢先生は飽くまでも先使用の実施形式が特許請
求の範囲及びその均等の範囲内にあることが先使用権成立の条件であることを前提とされた上で、単にク
レームの外からクレームの中への変更を認める説だからです。私は、均等も含めてその外に先使用の実施形
式があった場合の食い込みとして使いますので、美勢先生の説は、ここでいう食い込みを認める説には当た
らないからです。美勢先生のご論文自体でも「食い込み」という表現は使用しておられません。
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3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

•いわゆる｢食い込み」問題
• ｢食い込み」とは、先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲
の外にあった場合（＝その実施形式は、特許発明とは異なる）に
も先使用権を認め、実施形式を特許発明の技術的範囲内に変
更するという意味として、以下論じる。

•先使用の実施形式が特許請求の範囲及びその均等の範囲内
にあることを前提としている見解(美勢克彦「先使用による通常
実施権の範囲について」永井紀昭他編『知的財産権 その形成
と保護ー秋吉稔弘先生喜寿』（新日本法規出版2002年）427
頁、443頁）は、食い込みを認める説に含めない。

　ここで言う「食い込み」を認める説にも二通りあり、実施の促進という趣旨から限定なく認める𠮷田広志
先生の立場と、先使用発明について出願していたとした場合には特許権侵害に当たらなくなる範囲内で実施
形式の変更を認める田村先生の立場、この二つがあると思います。
　どちらの場合であっても、「食い込み」を認めるべきではないというのが私の立場です。先使用権制度の
趣旨が飽くまでも、発明し、それを実施したことを保護するということにある以上は、同じ発明をしていな
い、つまり、特許発明の技術的範囲に入っていない場合に先使用権を認める必要はない、出願後に「食い込
み」を認めるべきではないと考えるからです。

3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

•いわゆる｢食い込み」問題
• 「食い込み」を認める説にも2通りあり、
• ●限定無く認める立場 ∵実施の促進 田広志「先使用権の範囲に関する一考
察」パテント56巻6号61頁、71頁(2003年）

• ●先使用発明につき出願していた場合に特許権侵害にはあたらなくな
る範囲で、実施形式の変更を認める立場 田村・前掲（2）137～142頁

• 先使用権制度の趣旨が、発明＋実施の保護にある以上、同じ発明をし
ていない＝特許発明の技術的範囲に入らない場合に、先使用権を認め
る必要はなく、出願後に｢食い込み」を認めるべきではない。
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　「食い込み」を図式化したものが次の二つの図です。田村先生の説は二つ目の方になります。
　このベン図の左側が先使用発明で、右側が特許発明の技術的範囲です。この円が重なった範囲が、矢印で
書いていますように先使用の実施形式が特許発明の技術的範囲内にあり、かつ、同一又はその一部の発明で
ある範囲であって、この範囲に先使用権が成立すると考えます。
　ところが、「食い込み」を認める説の一つ目では、左側の丸の点のところにある実施形式は、特許発明の
技術的範囲の外にありますから、発明も異なっているわけですが、これに対してもまず先使用権を認めます。
そして、出願後に、特許発明の技術的範囲の部分にきゅっと入ってくる、この食い込み、技術的範囲内への
実施形式の変更を認めるということになります。
　この説は、先使用発明の左側の円の中なのだから同一だということなのか、私にはよく分からないのです
が、少なくとも特許発明の技術的範囲は右側の枠ですから、これと対比する限りは同一発明と言えないと思
いますので、私はこの「食い込み」は認められないと考えます。

3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）
•いわゆる｢食い込み」問題

先使用発明 特許発明の技術的範囲

実施形式が

技術的範囲外・ 食い込み
発明も異なる。 ● ● クレーム

食い込みを認める説では、 実施形式が技術的範囲内かつ同一発明

発明同一と解する？

　二枚目の図は、私が理解したところの田村先生の説です。先ほどの図との違いは、特許発明の技術的範囲
が先使用発明の範囲にすっぽりと入っている点です。
　確かに、先使用発明がもし出願されていたと考えますと、特許発明は包含されてしまいますね。特許発明
の技術的範囲の丸がすっぽり入っていますので、特許権は得られないということになると思います。
　しかしながら、先使用発明の実施形式の丸は同じように特許発明の技術的範囲外にあったわけで、特許発
明の技術的範囲からはみ出ていたものが、はみ出ないように食い込んでくるということですから、発明の同
一性はないと私は考えますので、この「食い込み」も認めるべきではないと考えています。
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3．先使用権の及ぶ範囲(発明の範囲内）

•いわゆる｢食い込み」問題 その２
先使用発明 特許発明の技術的範囲

実施形式が
技術的範囲外・ 食い込み
発明も異なる。 ● ● クレーム

食い込みを認める説では、 実施形式が技術的範囲内かつ同一発明
発明同一と解する？

　私の発表は以上になります。ご清聴、どうもありがとうございました。

ご清聴ありがとうございました。

【高林】井関先生、大変ありがとうございます。大激論ができそうだなということがもう既に分かっている
かと思う状況でありますが、これからのディスカッションも楽しみです。
１．３．佐藤英二郎氏基調講演
【高林】佐藤英二郎先生にご講演をお願いします。
【佐藤】日立製作所に所属しております弁理士の佐藤と申します。
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　本日は、このような場で講演をする機会を頂戴いたしまして、大変ありがたいと思っておりますし、大変
光栄であると思っております。本日は、皆さん、よろしくお願いいたします。

株式会社 ⽇⽴製作所
グローバル知的財産統括本部 副統括本部⻑

2023/03/03

佐藤 英⼆郎

⽇⽴という企業から⾒た先使⽤権

⽇本弁理⼠会中央知的財産研究所主催第２０回公開フォーラム
【第１部基調講演】

なお、本講演の内容は、個⼈的な⾒解を含みます。

　最初に自己紹介を簡単にさせていただきたいと思います。私、名前は佐藤英二郎と申しまして、現在、株
式会社日立製作所グローバル知的財産統括本部の副統括本部長を務めております。日立は 2022 年 4 月から
知財組織をグローバル化いたしまして、私は日本人のトップとして日立の知財のマネジメントをしていると
いう立場です。
　1989 年に会社に入りまして、その後ずっと知財部門で働いてきました。2018 年から 2020 年までちょっと
知財と違う仕事をしているのですけれども、基本的にはずっと知財の仕事をしてきました。1996 年に弁理
士試験に合格し登録しました。2007 年には特定侵害訴訟代理業務の試験に合格しまして、当時、付記登録
もして、数件程度ですけれども、会社の特許権侵害訴訟を代理した経験もございます。2018 年から 2020 年
までは、一旦、知財の仕事を離れてグループ会社に移りまして、また、2020 年 10 月から日立製作所に復帰
しております。知財の仕事をしていない間は、一旦、弁理士の登録を抹消しまして、また知財の仕事に戻っ
て再登録をしているという状況でございます。
　本日は、「日立という企業から見た先使用権」ということでお話をさせていただきたいと思っております。
　目次としてはこのようになります。日立の事業を簡単にご紹介しまして、日立におけるオープンクローズ
戦略の流れ、日立における先使用権の利用、日立という企業の立場からの意見ということでお話しさせてい
ただきたいと思います。
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1

目次

１. ⽇⽴の事業

２. ⽇⽴におけるオープンクローズ戦略の流れ

３. ⽇⽴における先使⽤権の利⽤

４ .⽇⽴という企業の⽴場からの意⾒

５．まとめ

　まず、日立の事業です。

2

⽇⽴の創業

1910年、久原鉱業所⽇⽴鉱⼭付属の機械修理⼯場として、茨城県⽇⽴市にて創業(1920年に会社組
織として設⽴)
⽇⽴創業の精神︓「和」「誠」「開拓者精神」
企業理念︓優れた⾃主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する
⼩平浪平社⻑︓創業当初から「発明は技術者の生命である」と発明を奨励

1910年、久原鉱業所⽇⽴鉱⼭付属の機械修理⼯場として、茨城県⽇⽴市にて創業(1920年に会社組
織として設⽴)
⽇⽴創業の精神︓「和」「誠」「開拓者精神」
企業理念︓優れた⾃主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する
⼩平浪平社⻑︓創業当初から「発明は技術者の生命である」と発明を奨励

創業者 小平浪平 創業小屋(1910年 茨城県) 日立特許第1号（明治44年）

　創業は 1910 年で、100 年以上前ですけれども、当時、鉱山の修理工場としてスタートしました。そして、
会社組織になりましたのは 1920 年、100 年ちょっと前です。日立の創業の精神、企業理念はここに書いて
あるとおりで、これは今も変わっておりません。企業理念は、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会
に貢献する」というものです。
　左下に創業社長の写真がありますけれども、創業当初から、「発明は技術者の生命である」ということで
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発明を奨励しまして、右下にありますように、明治 44 年、1911 年ですから、会社をスタートした翌年には
日立の特許の第 1 号を取得しているということになります。
　そして、ここには書いてありませんけれども、1921 年、すなわち会社組織として設立した翌年には 2 名
の特許の専任者を置きまして、これが知財部門の始まりだと言われています。昔から特許に大変力を入れて
いる会社でありまして、現在も力を入れている会社であります。
　日立の事業の簡単なご紹介です。

3

⽇⽴の製品ストーリー

1956
電気洗濯機

1965
HITAC8000シリーズ
大型コンピュータ

1962
新幹線建造

1961
米国へ初の

発電機輸出
（タービン）

1910
5⾺⼒モーター

1924
電気機関⾞

1969
オールトランジスタ
カラーテレビ

1974
原⼦⼒発電設備

1999
プラズマTV

1982
スーパーコンピュータ

1970
新幹線運転
管理システム

1984
128KB DRAM

19251900 1950 1975 2000

モーター製品から拡⼤、量産系エレクトロニクス製品をカーブアウトし、
社会イノベーション事業に注⼒

デジタルシステム＆サービス

グリーンエナジー＆モビリティ

コネクティブインダストリーズ

オートモティブシステム事業

　創業のときには国産で初めての 5 馬力のモーター、国産初のモーターをつくりまして、その後、機械や家
電、家電は冷蔵庫や洗濯機といったものですけれども、それから大型のコンピューター、そういうものに取
り組んできました。しかしながら、近年になりまして量産系エレクトロニクス製品はカーブアウトしていま
す。例えば、半導体デバイス、ハードディスクドライブ、テレビ、こういったものはカーブアウトして、社
会イノベーション事業というものに注力しています。一番右側に 4 つの大きな事業の塊ごとに書いてありま
すけれども、これらが社会イノベーション事業です。
　社会イノベーション事業の特徴は、データとデジタル技術を駆使して、社会インフラを形成しているお客
様の課題を解決する、これによって、ひいては社会課題も解決していく、こういった事業に取り組んでいる
ところです。

　次のスライドは、現在の日立の中期経営計画のスライドの一部です。
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4

⽇⽴の社会イノベーション事業体制

デジタルシステム＆サービス
最先端のCPSで、社会

を支えるシステムの効率を向上
脱炭素に向けたエネルギー転換と
安全、快適でクリーンな移動を提供

グリーンエナジー＆モビリティ
レジリエントなサプライチェーン
を提供し産業と都市を革新

コネクティブインダストリーズ

サービス＆プラットフォーム
ITサービスフロントビジネスエネルギー 鉄道 アドバンストテクノロジー

アーバン インダストリー

日立Astemo

自動車機器(EV)

クルマの電動化と
自動運転化に貢献

プラネタリーバウンダリー ウェルビーイング

お客さま(電力・交通) お客さま(金融・公共サービス) お客さま(産業・都市) お客さま(自動車)

グリーン
デジタル

イノベーション

GrowthGrowth
グリーン
デジタル

イノベーション

Growth

4© Hitachi, Ltd. 2023. All rights reserved.CPS: Cyber Physical System 従業員数に本社人員他1.6万人は含まず

従業員数 5.8万人 従業員数 9.7万人 従業員数 8.2万人 従業員数 6.4万人

事業部門(セクター等)

　特徴的なのは、真ん中の丸のところに書いてありますように、グリーン、デジタル、イノベーションといっ
たものを成長のドライバーと見ておりまして、左側にありますようにプラネタリーバウンダリー、右側にあ
りますようにウェルビーイングといった課題解決に取り組んでいるところです。
　プラネタリーバウンダリーというのは、地球が限界に近づいている様々な課題、例えば気候変動とか生物
多様性といったことです。右側のウェルビーイングというのは、人々の幸せです。これを解決する事業に取
り組んでいる会社でございます。

　次に、日立におけるオープンクローズ戦略の流れをご説明したいと思います。
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5

企業における知財戦略の変化

出典︓特許庁 総務部 企画調査課, “先使⽤権制度の活⽤と実践 〜戦略的な知財保護のために〜”

企業では、差別化領域である⾃社のコア技術をクローズ化したり、
一部の技術をオープン化して事業収益を最大化する

「オープン＆クローズ戦略」を戦略的に取り⼊れた知的財産管理も重視

　ここに示しましたのは、特許庁の総務部企画調査課でつくられた資料です。日立に限らず、企業はオープ
ンクローズ戦略を取り入れているわけですが、この図で言いますと、今回、先使用権ということですから、
特許出願をしないで実施していく、そういったオープンクローズ戦略としては一番左のクローズ化、そして
一番右端のオープン化というところが関係してくるのだろうと思っています。
　一番左は、特許出願をしないで、技術は秘匿して、ノウハウとして秘匿化することによってクローズを成
し遂げる。一番右は、あえて特許出願はしないで自分で実施を始める。これによって世の中に同じ技術をど
んどん使ってもらって、例えば新たな市場を形成していく。こういったことでオープン化を成し遂げていく
というやり方があると思っています。
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6

⽇⽴の事業構造変⾰に伴う知財戦略の再構築

 技術開発成果の保護・特許権の活⽤
(モノづくり・特許権中⼼、ライセンス活動に注⼒)

 自社開発前提

 ビジネスモデルの保護
(コトづくり・知財全般(ノウハウ・データを含む))

 オープン・イノベーションへの対応
(顧客協創、データ利活⽤、標準化/OSS*1、O/C*2戦略)

知 財 活 動 の 変 化
エレクトロニクス量産品事業 社会イノベーション事業

事 業 構 造 変 ⾰
 モノづくりからコトづくりへ

(技術開発重視からビジネスモデル構築重視へ)
 デジタル技術を活⽤した社会イノベーション事業の拡⼤

(IoT技術発展に伴う新たな情報財(広義の知財)の出現)
 オープン・イノベーションの進展

(顧客/パートナー協創、エコシステム構築による事業の拡大)

*1 OSS: Open Source Software,  *2 O/C:  Open/Close

-7873億円
（2008年度）

1990 1995 2000 2005 2010 2015

事業構造
改革

純利益の推移

2018

　これは、日立でパブリック向けに公開している資料の一部ですけれども、知財の考え方を示したものです。
これは先ほどご説明しましたように、日立の事業が社会イノベーション事業という事業に変化してきていま
して、これに伴って知財の戦略、知財の活動の仕方も変わってきていることを示しています。
　左下に「エレクトロニクス量産品事業」と書いてありますけれども、これは従来からやってきたモノづく
り、この開発の成果を特許権で保護して、事業の優位性を確保している。これは昔からやってきましたし、
当然、今もやっていることです。
　それから、社会イノベーション事業の場合は、これに加えて右側にありますように、ビジネスモデルの保
護、これは特許に限らずソフトウェア、データ、ノウハウ、こういったもので保護しますけれども、それと
ともに、オープン・イノベーションと書いてありますけれども、様々なパートナーの方とのビジネスエコシ
ステムの形成に知財を役立てていくというやり方がございます。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   6023-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   60 2024/04/24   10:36:382024/04/24   10:36:38



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 61 － パテント 2024

7

⽇⽴の知財戦略の再構築

競争戦略 (Competition)

競争⼒強化
• 知財マスタプラン
• 差別化/参⼊障壁の知財権取得・活⽤ 等

プロダクト事業

協創戦略 (Collaboration)

パートナーシップ促進
• コア技術の知財(BGIP)確保
• ビジネスモデル・ビジネス契約の設計 等

デジタルソリューション事業

データ

情報

著作権
営業秘密
知的
財産権
(特許等)

知的財産

知財活動領域拡⼤

知財活動領域を拡⼤し、競争戦略と協創戦略の知財活動を推進

　次のスライドも同じようなことを言っているのですけれども、下の緑色の部分がこれまでのプロダクトを
中心とした特許の独占性によって競争力を強化していくというやり方で、これに加えて、この水色の部分で、

「パートナーシップ促進」と書いてありますけれども、例えばお客様であるとか、スタートアップ等の共同
開発パートナー、ないしは自治体、大学等のアカデミア、場合によっては金融機関をはじめとする資金の提
供者も含めて、様々なビジネスエコシステムの形成が重要でありまして、そこに知的財産を生かしていくと
いうことに取り組んでいます。
　パートナーシップ促進の際には、右側に円で書いてありますように、特許だけではなくて、データ、情報、
著作権、営業秘密、こういったものも利用しながらビジネスエコシステムの形成に取り組んでいます。

　それで、次のスライドに書いたのですけれども、私ども日立という会社においては特許出願のインセンティ
ブが変化してきています。
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8

IT・デジタル/グローバル時代到来⇒特許出願インセンティブに変化

重視

【従前(プロダクト中心時代)】 【現在(ITデジタル時代)】

出願/秘匿ニーズの
バランスが大きく変化

⽇⽴における特許出願インセンティブの変化

or 重視出願
秘匿 秘匿出願

出願
秘匿

１．オープンクローズ戦略・・・コア技術の秘匿ニーズ及び第三者との協創機会UP
２．グローバル競争・・・コスト競争激化、投資の選択と集中
３．ソフトウェア中⼼・・・発明該当性、顕現性 等
４．R&DのスピードUP＆製品/サービス多様化・・・全方位出願の限界
５．公益協調性ニーズ・・・SDGs、グリーン、ヘルスケア

【出願しないインセンティブが増加】

先使⽤権の重要性UP

　すなわち、出願しないインセンティブが増加しています。上の分銅の図は秘匿を重視すると書いているの
ですけれども、秘匿をしたいということだけに限らず、様々な要因で出願しないインセンティブが増加して
います。
　まず 1 点目はオープンクローズ戦略。先ほどからご説明しておりますように、コア技術を秘匿化するとい
うことです。それで出願しない。
　2 番目は、グローバル競争が加速してきている。特にコスト競争が激化しているということです。そうす
ると、投資の選択と集中をしなければならなくて、これは全ての技術で特許出願することができないという
ことを意味します。実際に、日本で特許出願件数は、私ども日立も減ってきていますし、いろいろな会社さ
んで減っていると思います。これは海外での特許出願を増やすということも影響していると思いますが、い
ずれにせよ、日本でファイリングする発明のファミリー数が減っていることを意味しています。
　3 番目は、ソフトウェア中心のビジネスに転化してきているということです。そうすると、やはり発明該
当性の問題とか顕現性の問題が影響しまして、イノベーションの成果を特許出願しないで実施に踏み切って
いくことにつながるということだと思っております。
　4 番目は、R&D のスピードアップと製品／サービスの多様化ということで、これは本当に今ますます速
くなっていると感じています。しかも、アジャイル型でくるくる変えながら行うということをやっておりま
す。そうすると、ここに「全方位出願の限界」と書きましたけれども、出願はしないで、ただし実施するこ
とによって世の中に貢献していくということが起こりやすい要因だと思っております。
　それから、公益協調性ニーズ。これは若干違う話ですけれども、最近の SDGs とかグリーン、環境、ヘル
スケア、こういった社会貢献性のニーズが非常に高い分野は独占性を発揮することはふさわしくないという
ことで、こういった場合にもやはり特許出願はしないで、実施の事業によって世の中に貢献していくという
ことが起こりやすいと思っています。
　これらの理由で特許出願しないインセンティブが増加すると、先使用権の重要性が増すということだと
思っています。
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　次は、日立における先使用権の利用についてです。

9

先使⽤権の利⽤ニーズ

●秘匿実施・・・特許出願はしないで技術を秘匿したまま実施（コア技術・ソフトウエア・製造技術など）
●公開実施・・・特許出願はしないで秘匿せず実施（但し事業準備段階では、公知公⽤ではない）

何れの場合も、特許出願をしていないので、特許出願手続を通じた公開による産業発達貢献は果たせない
が、実施の事業によって、有⽤アイデアの社会実装を早め、社会課題を解決することで世の中に貢献する。
また、公開実施の場合は、発明が実施を通じて世に公開されることで、産業の発達に貢献する。

一方で、先にイノベーションを起こして実施(の準備)をしたにもかかわらず、他者の特許によって実施が継続
不可能になるリスクがあると、実施の事業への投資インセンティブが減退してしまう可能性あり。
（ひいては、イノベーション意欲の減退にもつながりかねない。）
⇒先使⽤権の利⽤のニーズ

１．オープンクローズ戦略・・・コア技術の秘匿ニーズ及び第三者との協創機会UP
２．グローバル競争・・・コスト競争激化、投資の選択と集中
３．ソフトウェア中⼼・・・発明該当性、顕現性 等
４．R&DのスピードUP＆製品/サービス多様化・・・全方位出願の限界
５．公益協調性ニーズ・・・SDGs、グリーン、ヘルスケア

【出願しないインセンティブが増加】

　まず、このスライドでは何が言いたいかといいますと、先ほど申し上げましたように、出願しないインセ
ンティブが増加しています。これは前のスライドの赤枠のところと全く同じことを書いています。そうしま
すと、当然、日立という会社としては先使用権を利用したいというニーズが増えてきます。そして、ここで
申し上げたいのは、会社にとってニーズが生じるということだけではなくて、社会として、世の中にとって
も、先使用権というものの利用ニーズが出てきているのではないかということをこのスライドでは言いたい
ということです。
　下のブルーの枠の部分に書きましたけれども、特許出願をしないで実施をするという場合には 2 通りのや
り方があると思っています。1 つ目は、「秘匿実施」と書きましたけれども、もともと秘匿を意図して、特
許出願はしないで技術を秘匿したまま実施の事業を開始するというやり方。もう一つは、「公開実施」と書
きましたけれども、特許出願はしないで、秘匿もしない。そして、実施の事業を開始していく。これは、実
施によって発明は世の中に公開されてしまっても構わないということで、実施を開始していく。この場合に、
ただし、実施の事業の準備段階では公知公用にはなっていないということがありまして、そうしますと先使
用権を使えないのかとなってくるということです。
　ブルーの枠では、その下に、社会としても先使用権をもっと使わせてあげてもいいのではないかというこ
とを書いております。秘匿実施・公開実施のいずれの場合も、特許出願をしていませんから、特許出願手続
を通じた公開による産業発達貢献は果たせません。しかし、実施の事業によって有用アイデアの社会実装を
早めて、社会課題を解決することで直接世の中に貢献していく。それから、公開実施の場合は、発明が実施
を通じて世の中に公開されるわけですから、これは特許出願の場合と同じように産業の発達に貢献すると
思っています。
　それから、ここに書いていないのですけれども、秘匿実施の場合であっても技術開発を促進することはよ
くある話なのではないかと私は思っています。例としていいのかどうか分かりませんけれども、例えばコカ・
コーラはレシピを秘匿しているという話がよくありますけれども、ペプシ・コーラというものもできたとい
うことです。
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　例えばある課題を解決するすごくいい物が世の中に出てきたとして、それをどうやっているのか分解して
みたけれども、その課題を解決するためにはどうやって解決するのか、よく分からなかったという場合にも、
同じように課題を解決するものを開発したい、場合によってはもっと安くつくれるかもしれないということ
で開発が進むということは世の中ではよくあることだと思っています。
　もう一つこの青い枠の中で重要なのは、「秘匿実施」と「公開実施」と書きましたけれども、これは最初
から狙ってやる場合もあるのですけれども、狙わないでやる、要するに、よく分からない、よく意識せずに、
出願はしないけれども、実施には入っていくということはよくある話だと思っています。結果として、特許
出願しないで実施がなされるわけですけれども、第三者が特許を取得してしまうことによって困る事態が後
から生じる。
　これは、イノベーションがすごく大きい場合、独占権付与にふさわしいようなイノベーションである場合
は、仕方がないと考えることもできるのですけれども、最近はあまり大きくない発明といいますか、つまら
ないと言ったら語弊がありますけれども、そういったものにも特許が付与されてしまうような現状があるこ
とも影響しているのではないかと思っております。
　それで、一番下のオレンジの部分ですけれども、結局、先にイノベーションを起こして、そして実施ある
いは実施の準備をした、ここには投資が入ってきますから、そこまでやったにもかかわらず、ほかの人の特
許によって実施が継続不可能になるというリスクがあると、やはり実施の事業への投資インセンティブが減
退してしまう可能性があるのではないか。ひいては、イノベーション意欲の減退にもつながりかねない。し
たがって、先使用権の利用ニーズは、世の中にとっても重要なのではないかと思っている次第です。
　次のスライドです。

10

「準備」がどこまでなら認められる︖
c.f. 最高裁判決
①即時実施の意図
②客観的に認識される態様、
程度において表明

・「発明」の認
識・管理がどこま
で必要か︖

・「知得ルート」

「実施」はどこまでし
ていればよい︖
・間接侵害
(主要部品)
・一部実施
(複数主体)

「変更」がどこまで
許容されるか︖
・実施形式
・実施⾏為
・実施規模

出願の時期・範囲

・事業計画
・収益計画
・部品発注
等

・生産
・販売(inc.申出)
・輸⼊
・リース

・設計仕様書
・設計図面作成
・効果検証実験
・シミュレーション
・試作品
等

発明完成 設計
トライアル

アイデア
（種）

修正変更
アレンジメント

事業
プラニング

事業開始
インプリメンテーション

・改良

事業化
流れ

主な論点

他社出願

全体的に予測困難(抗弁許容範囲、他社特許権利の範囲等）

◆予測困難なため⽴証準備の対応も困難(e.g.変更の都度公証取得等は実務上現実的ではない）

先使⽤権の利⽤（事業化の流れと関連する主要論点）

　これは、アイデアが生まれてから事業化に至る流れを上のほうにグレーで書き、この流れの中で先使用権
に関するどのような論点が影響するのかというのを下のほうに書き出したものです。
　このスライドで何が言いたいかといいますと、一番上のブルーのところに白い字で書きましたが、全体的
に予測困難であることが利用の促進につながっていないと思っています。
　1 つは、抗弁の許容範囲が諸説あってよく分かっていない。それから、これはある意味仕方ないことなの

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   6423-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   64 2024/04/24   10:36:392024/04/24   10:36:39



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 65 － パテント 2024

かもしれませんけれども、他社の特許がどのような内容でいつ出願されるか予測困難であること。これらの
2 つのことがあるために、一番下に書きましたけれども、立証準備の対応も困難だということです。なかな
か使いにくい。したがって、あらかじめ使うことを予測して立証準備をしていこうということも会社の中で
はできていないと思っています。日立も、ある一部の事業では、例えば確定日付の公証を取ったりしている
のですけれども、全体として先使用権の利用にあまり期待していない。したがって、先使用権の立証の準備
をきちんとしていくということもやっていない。日立はそうです。

11

先使⽤権の利⽤（実施形式の変更が課題）

デジタル・サイバー、グリーン、経済安全保障⇒先使⽤権の保護ニーズUP

事業チェンジ 先使⽤権イシュー

1 デジタル・
サイバー

ソフトウエアはそもそも試⾏錯誤的に作成、アップデートが前提なものが多い。顧客
要望等により変更幅がハード設計より大きい。この場合に実施形式の変更がどこま
で許容されるのかが不透明。
（実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。）

2 グリーン
脱炭素・サーキュラーエコノミー等の環境保護要請・規制等により、部品や材料の
変更が余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に実施形式の変更がどこまで許
容されるのかが不透明。
（実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。）

3 地政学・
経済安全保障

経済安全保障などの観点により、サプライチェーンの変更や輸⼊から国内生産への
切り替えが余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に実施形式の変更がどこま
で許容されるのかが不透明。
（実施形式の変更が認められる幅が著しく狭いのは問題。）

　次のスライドは余談みたいなものですけれども、世の中のビジネスの 3 つのキーワード、これらから見て
も、先使用権で、特に実施形式の変更のことを言っているのですけれども、これが狭いと意味がなくなると
いうことを申し上げたかったので、このスライドをつくっています。
　3 つのキーワードは、「デジタル・サイバー」「グリーン」「地政学・経済安全保障」です。
　最近はやはりデジタル・サイバーというものが非常に重要になってきておりまして、これはソフトウェア
によってなされるということです。ソフトウェアというのは、そもそも試行錯誤的に作成されたり、アップ
デートが前提のものが多いです。そうすると、顧客要望等によって変更幅がハード設計よりは大きいわけで
す。この場合に実施形式の変更が極めて狭い範囲でしか許されないとなると、先使用権の利用はほとんど役
に立たないことになるということです。
　2 番目、グリーン、環境ですけれども、これも脱炭素とかサーキュラーエコノミーといったものに関して
環境保護要請・規制によって部品や材料の変更が余儀なくされるケースも増えてくる。この場合に、許され
る実施形式の変更が極めて狭いと、実務上は役に立たない。
　一番下の地政学・経済安全保障も同様です。経済安全保障などの観点で、サプライチェーンの変更、輸入
から国内生産への切替え、こういったことをすべきケースが増えてくるわけですけれども、この場合も実施
形式の変更が限られていると、先使用権の利用は意味をなさないことになろうかと思います。

　最後に、日立という企業の立場からの意見です。
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⽇⽴という企業の⽴場からの意⾒

１．趣旨（公平説）
通説であるところの「公平説」に⽴つならば、先使⽤者の先⾏的なアイデア創出努⼒及び先⾏実施(準備含む）
をより評価し、先使⽤者の保護を強めるべきであるという考えもあるのではないか︖

・特許出願によって公開せずとも 実施利⽤による産業発達貢献も大きい。出願せずとも早期に実施することで、
後の⼈へ気づきやヒントを与えて創作意欲が増す場合もあり得る。
・実施によって、有⽤アイデアの社会実装を早め、社会課題を解決することで世の中に貢献し、また、知⾒・技術
の累積が促されることで、結果として産業発達に貢献する。

２．実施形式の変更
先使⽤者が当該出願当時の実施形式とほぼ同じものではないと保護を受けられないのでは、実務上、先使⽤
権の効果は乏しい。

一方で、先使⽤者が出願時点では発明していなかった内容のものまで、特許成⽴後も実施を許すことは不当で
ある。

そのため、出願当時の当業者の技術常識を参酌して、同一の技術的思想の範囲内での実施形式の変更を
柔軟に認めることが必要ではないか︖

　1 番目に「趣旨（公平説）」と書いたのですけれども、これは今まで申し上げたことをそのまま繰り返し
て言っています。公平説と絡めて言っているのですけれども、1 行目に「先使用者の先行的なアイデアの創
出努力」と書きましたが、それと先行実施、この先行実施というのは実施の事業化のための投資も必要になっ
てくるということですけれども、これによって社会貢献がありますから、これをより評価して先使用者の保
護を強める。先使用者の保護と言っているのは、何も独占権が欲しいと言っているわけではないのですね。
事業を続けさせてほしいという意味での保護ですけれども、その先使用者の保護をもっと強めるべきである
という考えもあっていいのではないかと思っております。
　次のパラグラフも同じことです。出願によって公開しなくても、実施利用による産業発達貢献も大きい。
出願せずとも早期に実施することで、後の人へ気づきやヒントを与えて創作意欲が増す場合もあり得るとい
うことを書いています。
　2 番目は「実施形式の変更」です。これも、先ほど 3 つのキーワードでも言いましたけれども、先使用者
が当該出願当時の実施形式とほぼ同じものでないと保護を受けられないというのであれば、実務上、先使用
権の効果は乏しいということになろうかと思っております。
　一方で、先使用者が出願時点で発明していなかった内容のものまで特許成立後も実施を許すことは不当で
ある。これは当たり前のことです。そのため、例えば、特許出願当時の当業者の技術常識を参酌するという
考えで、同一の技術的思想の範囲内で実施形式の変更を柔軟に認めることが必要ではないかと。
　この同一の技術的思想の範囲内で実施形式の変更を認めることというのは、後からパネルディスカッショ
ンのときに出てきますが、私の考えとしては、発明特定事項とは関係のない部分の変更であれば、先使用権
の成立に影響しないと考えるべきではないかと思っております。
　本日、利用発明というお話も出てきましたけれども、変更した部分で何か特別の効果が出るとしても、例
えば A という発明が先使用発明で、特許発明も A だったときに、先使用者が実施形式を A ＋ B という利
用発明に変えていいかという話ですけれども、これはもともと先使用者が A という発明をしていて、特許
発明 A に対抗する、その図式は全く変わっていませんから、結局、その利用発明に実施形式が変更された
としても先使用権の成立を認めるべきなのではないかと私は考えております。
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13

⽇⽴という企業の⽴場からの意⾒

３．発明の認識等の論点
企業の中で開発された技術の中には、発明であるとの認識がされないものも含まれる。その技術を適⽤した事業
が保護されないと、事業化への投資が委縮する可能性がある。

物の発明の特許権侵害成⽴には発明の主観的認識が必要とされていないところ、その抗弁権としての「先使⽤
権」の主張においては発明の主観的認識までを必要とすると解釈するのは、公平であると⾔えないのではないか︖

また、数値限定に関する物の発明では、発明の主観的認識や数値範囲への管理の有無にかかわらず、ピンポイ
ントで数値が当該範囲に含まれていれば、物としてはその構成によって効果が発揮されるため、その物の製造や
販売、使⽤は、発明の実施に該当するとされるのが通例。
（これは、第三者による無断での発明実施（特許権侵害⾏為）の場合と、先使⽤者による発明完成・実施と
で、同じように扱われるべきではないか。）

４．先願主義との関係
先願主義は、あくまで発明の権利化を望む場合の優劣論。発明の権利化を望まない先使⽤者(発明+実施)
と特許権者とのバランスを考慮する上で、「出願しない者に不利益が大きくなるのは当たり前である」として扱う
のは、前述の社会への貢献を考慮すると、バランスが悪いのではないか︖

　それから、このスライドでは、「発明の認識等の論点」について書きました。これは、先使用者の発明の
完成には、発明の認識が必要ではないかという論点ですけれども、これが必要だということで先使用権が認
められないとなりますと、やはり使いにくい、使えない制度になってしまうのではないかと思っているとい
うことです。
　すなわち、企業の中で開発された技術の中には、発明であるとの認識がされないものも多く含まれると思っ
ています。その技術を適用した事業が後でできなくなってしまうということが起きると、やはり事業化への
投資が萎縮してしまう可能性があると思っています。
　次のパラグラフですけれども、物の発明の特許権侵害成立には発明の主観的認識は必要とされていないと
思います。別に認識していなくても、その構成の物の発明、その物を製造したり、販売したりすれば、それ
は実施ということで、無断ですれば特許権侵害ということになります。そして、その抗弁権のときだけは、
先使用権の主張においては発明の主観的認識までを必要とすると解釈するのであれば、これはやはり不公平
なのではないかということです。同じことをやっていましたというものを保護する制度であるべきではない
かと思っています。
　また、その下に書いてあるのが数値限定の物の発明についてです。数値限定の場合、その物の発明に関し
ては、発明の主観的認識や数値範囲への管理の有無にかかわらず、ピンポイントで数値が当該範囲に含まれ
ていれば、物としてはその構成によって効果が発揮されるため、その物の製造や販売・使用は発明の実施に
該当すると思います。第三者による無断での発明実施というときは、これは特許権侵害になると思っていま
す。したがって、先使用者による発明の完成と実施という場合も同じように扱われるべきではないかと私は
思っているところでございます。
　最後に「先願主義との関係」と書きましたけれども、これは私のように緩く解釈して先使用権を認めるべ
きであるという話をしますと、それは先願主義に反するのではないか、先発明主義の考え方なのかといった
お考えが示されることがあると思うのですけれども、先願主義かどうかというのは、飽くまで発明の権利化
を望む場合の優劣論だと思っておりまして、どちらに独占権を付与するかを決めるための考え方であって、
先使用権が成立するかどうかというのとは直接関係しないと思っています。
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　発明の権利化をもともと望んでいない先使用者は、ただし発明はして実施もしましたと…。そして実施の
ところには投資が厚く積まれていますから、こういう場合に特許権者とのバランスを考慮する上では、出願
しなかったのが悪いのではないか、あるいは、出願しない者に不利益が大きくなるのは当たり前だと扱うの
は、先ほどから申し上げている社会への貢献というものを考慮すると、バランスが悪いのではないかと思っ
ている次第でございます。
　最後のまとめになります。

14

まとめ

昨今の社会的要因（デジタル、グリーン、経済安全保障）も踏まえて

先使⽤者の先⾏的なアイデア創出努⼒及び先⾏実施(準備含む）をより評価し、

先使⽤者の保護をより強化してもよい、という考えもあるのではないか︖

e.g. 発明の完成(認識)、実施の準備、実施形式の変更等において、より柔軟な解釈によって、
先使⽤権の成⽴を認める等。

特許権者
先使⽤者 先使⽤者特許権者

　先使用者の先行的なアイデアの創出努力、そして準備を含めた先行実施は実施化への投資も含んでいます
ので、これによって世の中に貢献しているという点をより評価して、先使用者の保護をより強化してもよい
という考え方もあるのではないかと思っております。この先使用者の保護というのは、繰り返しになります
けれども、独占権を与える、独占権が欲しいというわけではなくて、事業を続けさせてくださいという意味
での保護ですけれども、その先使用者の保護をより強化してもよいという考え方もあるのではないかと思っ
ております。
　私の発表は以上でございます。ご清聴、ありがとうございました。
【高林】佐藤先生、大変ありがとうございます。
　2 人の学者からの発表の後で、日立という企業の立場からの現在における先使用の位置づけについてお話
をいただいたということになります。
１．４．森田裕氏基調講演
【高林】基調講演の最後としては、今度は弁理士の立場である森田裕先生から、独自の立場で先使用につい
てのご発表をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
【森田】弁理士の森田と申します。
　今日は、「予測性が高く、使いやすい先使用権制度の確立を目指して」というお話をいたします。今の先
使用権制度というのはかなり不透明感が高くて使いにくいように思われます。そして、登壇された皆さんの
お話を伺っていても、ご主張がそれぞれ違っていて、一体どこが着地点なのかが分からない現状になってい
ると感じております。解釈が分かれるところが先使用権の適否判断の難しさであり、使い勝手の悪さに繋がっ
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ていると考えられます。そこで、また新しいことを言うので混乱させてしまうかもしれないのですが、今回
は、ある程度予測性が高く使いやすい先使用権制度の一つの基準を考えてみたい、提案してみたいというこ
とでございます。

予予測測性性がが高高くく、、使使いいややすすいい
先先使使用用権権制制度度のの確確立立をを目目指指ししてて

会員内研究員 弁理士 森田 裕

令和５年３月３日（金）１３時～１７時
日本弁理士会中央知的財産研究所主催
第２０回公開フォーラム
先使用権 －主要論点 大激論

　先使用権の使いにくさに関しては、まず自ら実施行為の詳細を提示することが求められ、裁判傾向を踏ま
えると、先使用権を主張する側に、第一に、先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれること、第二に、
先使用発明と被疑侵害製品が同一の発明であることを立証することが求められると思います。
　しかしながら、先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれるとの主張に失敗すると、先使用発明と被疑
侵害製品が同一の発明であるとの主張と相まって、基本的には侵害が認められてしまうという方向で、侵害
訴訟においては大変不利な構造の抗弁となっていると理解しております。
　また、先使用権の主張が認められていない事例が頻発しております。その原因としては、3 つあると思っ
ていますけれども、1 つ目として先使用権が認められるためにはまず、即時実施の意図が必要ということで、
この即時実施の意図というのは何なのかというところがまたいろいろ議論があると思います。
　それから、2 つ目として発明の完成が必要という中で、発明というのは特許法の第 2 条によると技術思想
の創作となっているわけですけれども、先使用発明の具体的な準備品は製品であって、技術思想では必ずし
もないという齟

そ

齬
ご

がある中で、先使用権の成否が影響を受けますので、どういうふうにこの齟齬を解決して
いくのかということもあると思います。
　3 つ目としては、先使用発明からの実施形式の変更です。先使用発明からの実施形式変更が認められる範
囲の予測可能性がとても低いという問題があります。近年の裁判傾向を踏まえると、変更が認められる範囲
を「特許発明からの視点で」認定がなされていると思われます。第一に、特許発明は先使用発明の後に出願
されるものなので、基本的に予測できないものです。その上、第二に、特許発明からの視点で評価すること
が更に先使用権の成否の予測不能性をもたらしていると思っています。先使用権の成否の予測可能性の観点
では、例えば先使用発明が権利範囲外で、かつ、実施製品が権利範囲内になる場合、これは食い込みと言い
ますけれども、こういう場合に食い込みを認めないという裁判例も最近出てきていて、大きな話題になって
いたと思います。
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１１．．先先使使用用権権のの使使いいににくくささ
• 自ら実施行為の詳細を提示することが求められる点

具体的には、現状の裁判傾向を踏まえると、先使用権を主張する側に

1. 先使用発明が特許発明の技術的範囲であることと、

2. 先使用発明と被疑侵害製品が同一性を有すること

を主張することが求められる。先使用権の主張は、非充足論の主張と相反し、主張に失敗すると
充足の方向であるため、侵害訴訟においては先使用権を主張する者に不利益をもたらし得る。

• 先使用権の主張が認められない事例が頻発している点

1. 即時実施の意図が必要。即時実施の意図とは？

2. 発明の完成が必要。発明は「技術思想」の創作 ⇔ 先使用発明は具体的な準備品

3. 実施形式の変更の認められる範囲の予測可能性が低い：

• 特許発明からの視点で主に認定がなされている（先使用発明は特許発明の技術的範囲内で
なければならない ← 先使用権が通常実施権であることが理由か。不実施でも通常実施権
が発生する是非）

• 例えば、先使用発明が権利範囲外で実施品が権利範囲内（食食いい込込みみ）を認めない方向性。
特許発明の技術的範囲が訂正によって変更され、食い込みが事後的に生じ、先使用権を認
めなかった事例（知財高判令和2年(ネ)第10004号）

　それで、先使用発明を出発地点として先使用権の成否を検討していこうと考えたわけでございます。要す
るに、特許出願と関係なく実施している者によるその実施の継続を担保するということが先使用権の趣旨で
あるとするならば、特許出願がどうあるかとは本質的に関係がなく先使用権の成否が判断されるべきと考え
たわけです。これまで特許発明からの観点で先使用権の成否が判断されることをご説明しましたけれども、
このことに起因して先使用権が生じる範囲の予測可能性が阻害されることを考慮すると、先使用権が生じる
範囲の予測性の高さの確保は絶対的に必要なのではないかと考えています。
　裁判例は、先使用発明が特許発明を実施していたのか否かに注目して判断しているわけで、食い込みの論
点に関しては、上記スライドに挙げた知財高判で規範が示されているところです。
　特許法 79 条によると、特許出願に関わる発明の内容を知らないで、自ら「その発明」をした場合に先使用
権を主張できるのですけれども、「その発明」というのが「特許出願に係る発明」を指すと解するのが自然な
文理解釈であると裁判例では言っておられるわけです。すると、「特許出願に係る発明」を発明していなけれ
ばならないのかといった問題があるわけです。また、先使用権が成立するためには、先使用権に係る発明が
特許発明の技術的範囲に属する必要があると解されるということになっていて、基本的にはこの方向で裁判
例が確立してきていると理解しており、この知財高判でもその立場が採用されているように思われます。
　ただ、この事例は、実施品を権利範囲内に収めたまま、先使用発明を権利範囲外とする訂正が事後的に行
われたという事例でございます。具体的には、訂正前は両方とも特許発明の中に入っていたのですが、訂正
によって先使用発明が権利範囲外になってしまったという、ちょっと不幸な事例でありまして、先使用権に
係る発明が特許発明の技術的範囲に属しないことになったため、先使用権が認められなかったということで
あります。
　それから、先ほども申し上げたように、先使用発明が特許発明の技術的範囲であるということを被告側に
主張させるのは酷なのではないかと思うのです。主張を失敗すると侵害を認定されやすく、使い方が非常に
難しい抗弁になっていると感じます。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   7023-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   70 2024/04/24   10:36:402024/04/24   10:36:40



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 71 － パテント 2024

２２．．先先使使用用発発明明をを中中心心にに先先使使用用権権のの範範囲囲をを検検討討すするる理理由由

• 先使用権が生じる範囲の予測性の高さの確保が必要であると考えられる。

 裁判例は、先使用発明が、特許発明を実施していたのか否かに着目して判断している。

 食い込みの論点（知財高判令和2年(ネ)第10004号）：

『特許法は，先願主義（同法３９条１項）の例外として，同法７９条所定の要件を満たす場合に先使用によ

る法定通常実施権（先使用権）の成立を認める。ここで，先使用権が認められる者は，「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，…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」とされているところ，「その発明」とは，いずれも「特許

出願に係る発明」を指すと解するのが自然な文理解釈である。また，上記のとおり，先使用権が特許発明の

通常実施権であることに鑑みると，先使用権に係る発明は，特許発明と同一のもの又は少なくともその一部

であるものをいうと解される。

したがって，先使用権が成立するためには，先使用に係る発明が特許発明の技術的範囲に属する必要がある

と解される。』

 この件では、先使用発明を権利範囲外とする訂正が事後的になされ、先使用発明は権利範囲外であり、実施

製品は権利範囲内であったために、先使用権が認められなかった。

また、先使用発明が特許発明の技術的範囲であると被告に主張させるのは酷ではないか？

　それで、先使用発明を出発地点として先使用権が生じる範囲を検討する理由として、一つ食い込みに関す
る究極の仮想事例を提案してみました。
　ここでは公然実施品を想定しているわけですけれども、Y は公然実施品 P を製造販売していました。X は、
その後、特許出願 A をして、公然実施品 P から、新規性のない発明だったのですが、それを公然実施品 P
のみを除く補正をして権利化をしました。そうすると、公然実施品を発明から点として除くことが技術的に
可能であると考えています。
　Y が公然実施品 P とは微細に異なる変更を施した実施品 Q を実施し始めました。公然実施品 P が白い色
だったのを黒に変えて実施し始めたような、特段の技術的意義のない変更を想定していますけれども、これ
をやると、実施品 P は除かれているので権利範囲外で、Q は除かれていないので権利範囲内ということで、
文言上は特許権侵害になるという構造になっていると思います。
　このようなときに、先使用発明は特許発明の技術的範囲に含まれていないわけですから、先の規範に基づ
くと先使用権は認められないこととなります。したがって、もし条件によらず普遍的に食い込みを認めない
というロジックを判断規範にしてしまうと、こういうケースにおいて侵害になってしまうということです。
　それで本当によいのかということが問題でございまして、そういった技術的意義のないような微細な変更
をしたときにまで先使用権を認めないというのは、先使用権者側としてはなかなか認めにくいですし、出願
人と先使用権者とのバランスをどこで取るかという究極的なことでもあるのですけれども、皆さんもそのく
らいは認めてあげてもいいのではないかと直観的にはお考えになる方が多いのではないかと思います。
　したがいまして、特許発明からの視点で先使用権の成否を評価するという方法ではもう限界があるのでは
ないかと考えたわけでございまして、どちらかというと先使用発明からの視点で先使用権が認められる範囲
を予測性を持って決定する方向性が必要なのではないかと考えているわけです。この議論は、先使用発明が
非公知の場合も基本的には同じことになると思います。
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～～食食いい込込みみにに関関すするる究究極極のの仮仮想想事事例例～～

• Yは、公然実施品Pを製造販売していた。Xは、その後、特許出願Aをし、公然実施品Pから新規性の
ない発明aから当該出願前の公然実施品Pのみを除く補正をして発明α(ΔP)を権利化した。

• Yは、公然実施品Pとは微細に異なる変更を施した実施品Qを実施し始めた。例えば、色が異なるだ
け等の特段の技術的意義のない変更を想定している。

• これにより、Pは権利範囲外となり、Qは権利範囲内となるので、特許権侵害となっている。

• 先使用発明が特許発明の技術的範囲に含まれていなければならないというロジックを採用すれば先
使用権は認められない（食い込みの論点）。

• この場合、公然実施品Pとは微細に異なる実施品Qについて、Pが特許発明の技術的範囲の外である
ということのみを理由として、先使用権は認められないという整理で本当によいのか？

• 先使用発明から一定の広がりをもつ部分については実施を継続するものと評価してよいのではない
か。

• 特許発明側からの視点のみで先使用権の有無を決定するのではなく、先使用発明を中心として先使
用権が認められる範囲を予測性を持って決定する方向性は必要と思われる。

• 先使用発明が非公知の場合も同様である。
発明α

公然実施品Pを
点として除く

Q

P

変更（微細）

３３．．先先使使用用発発明明をを中中心心にに先先使使用用権権がが生生じじるる範範囲囲をを検検討討すするる理理由由

　実施形式の変更に関して、ウォーキングビーム最判は、同一性を失わない範囲において変更をした実施形
式に及ぶものと解するのが相当であると判示しておりまして、先使用権者が自己のものとして支配していた
発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にも沿うと言っておられるわけです。
　また、この青いところですけれども、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときには、先使用権の効力
が特許発明の技術的範囲の全域に及ぶとも言っておられます。つまり、先使用権の同一性を失わない範囲にお
いて及ぶということ、それから、自己のものとして支配していた発明の範囲において認めるということをおっ
しゃっておりまして、その上で特許発明全範囲に及ぶ場合さえあると言っているということです。

４４．．ウウォォーーキキンンググビビーームム事事件件判判決決

 実施形式の変更に関して

『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。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、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以外に変更することを一切認めない
のは、先使用権者にとつて酷であつて、相当ではなく、先使用権者が自己のものとして支配し
ていた発明の範囲において先使用権を認めることが、同条の文理にもそうからである。

・・・そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先
使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲
が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものとい
うべきである。』

 つまり、ウォーキングビーム事件判決によれば、実施形式の変更は認められ、

• 先使用権は、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

• 先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認める

• 先使用権の効力が特許発明の全範囲に及ぶ場合がある
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　ただし、ウォーキングビーム最判では、実施の準備のところで「即時実施の意図」を求めているというこ
とがありまして、準備していれば、又は思い付いていれば何でも先使用権を認めますということを言ってい
るわけではなくて、何か準備品があって、それがもう即時実施の意図が客観的に表明されている程度の段階
に来ているということを先使用権成立の条件としているわけですから、同一性を失わない範囲というのが単
に思い付く範囲全部とはならないのだろう、即時実施の意図が客観的に表明される段階まで来ているという
のを重視する限りはそういうふうにはならないのだろうと考えられたわけであります。
　それで、準備しているものから少し範囲を広げるとして、どのような発明にまで範囲を広げていいのかと
いうことで、一つ「周知慣用技術基準」というふうに勝手に命名して言いますけれども、先使用発明からの
周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲は、それはもう既にその発明に附帯している範囲であると考えて、
この範囲では先使用権を認めたらどうかと提案したいと思います。
　ところで、先使用発明自体も、実施品とはいえ技術思想をまとっている場合もあるわけです。そうすると、
その技術思想に関する周知慣用技術の付加・転換・削除に限っては更に追加で認めてもよいのだろうという
ことで、こういった周知慣用技術の付加・転換・削除といったことを基準としております。
　表に整理したように、いろいろな実施形式の変更がある中で、特許発明との関係の中で、発明特定事項以
外の変更と発明特定事項に関連する変更があり得ると思います。発明特定事項以外の変更に関しては、効果
を減じる変更は先使用権を認めてもいいですし、予想内の有利な効果を生じるようなものも先使用権を認め
ていいでしょうし、仮に効果が予想外であっても、別に発明特定事項と関係ないことなので、しかも、周知
慣用技術の付加・削除・転換の範囲なので、先使用権を認めてもいいのではないかと整理をしております。
　問題となるのは、発明特定事項に関連する変更だと考えられます。この点に関しては、裁判例では、効果
を減じるような変更は先使用権を認めるということがあります。問題は、発明特定事項の変更をしたときに
有利な効果が生じてしまう、そこまで先使用権を認めるべきなのかという観点です。変更することによって
有利な効果が予想内の効果であるときには、変更が周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲である以上は、
もうそれは先使用権者が支配している発明の範囲とみなして先使用権を認める。そして、予想外のときには
さすがに先使用権を認めない。これは、先使用権者にとって予測性がない部分にまで、即時実施の意図があ
るとは言い難いでしょうし、そもそも先使用権者の予想外のところまで先使用権を認めなくてもよいと整理
をいたしました。
　良い点としては、この整理をすると、先使用権を認めない範囲は、発明特定関連の変更であって、かつ予
想外の効果を得るという、当初、予想外の範囲に限られるということですから、予測性の高い整理になって
いるのではないかと考えております。
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特許発明の効果の変化 発明特定事項以外の変更 発明特定事項関連の変更

効果を減じる 先使用権を認める 先使用権を認める

予想内の有利な効果を得る 先使用権を認める 先使用権を認める

予想外の有利な効果を得る 先使用権を認める 先使用権を認めない

５５．．先先使使用用権権者者側側かからら予予測測性性のの高高いい先先使使用用権権制制度度のの確確立立にに向向けけてて
～～実実施施形形式式のの変変更更とと周周知知慣慣用用技技術術基基準準～～

ウウォォーーキキンンググビビーームム事事件件判判決決にによよるる先先使使用用発発明明のの要要件件：：
・反復実施して目的とする効果を上げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されていること
・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すること

ウウォォーーキキンンググビビーームム事事件件判判決決にによよるる上上記記発発明明かかららのの実実施施形形式式のの変変更更：：
・これに具現化された発明と同一性を失わない範囲において変更した実施形式にも及ぶものと解する
・先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にそう

→ 実施形式の変更が認められる範囲は、先使用発明からの周知慣用技術の付加・削除・転換の範囲とする。
→ 先使用発明が技術思想をまとっている場合には、その技術思想に関する周知慣用技術の付加・削除・転
換も認められるものとする。「「周周知知慣慣用用技技術術基基準準」」と呼ぶこととする。

先使用権者にとって
予測性がない部分が
この予想外の部分に
留まる

　同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲ということですけれども、いろいろ学
説もあると思います。自明の範囲にするとか、均等の範囲であるとか、今回提案しているのは周知慣用技術
の付加・削除・転換ということなのですけれども、即時実施の意図まで求めるというウォーキングビーム最
判の趣旨からすれば、思い付いている程度では恐らく弱くて、例えば発明を出願していれば思い付いている
と思うのですけれども、その程度ではその範囲について先使用権は生じないということだと思うので、やは
り即時実施の意図を持って準備している具体的なものを起点として定まる何か具体的なものの範囲だと感じ
るわけであります。この意味で同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲は、実施
又はその準備の客観的事実と密接な技術の範囲であると考えたわけでございます。
　加えて、ではどういう周知慣用技術を付加・削除・転換できるかというポイントに関して、何でも加えら
れるのかというと、ちょっとそれは違うのではないかと思われます。それは、先使用発明に対して適用する
動機付けがあるものに限られるという提案でありますけれども、近年、進歩性の判断においてさえ、周知慣
用技術の付加・削除・転換が容易であるというためにはその動機付けが必要だという傾向があると思います。
　これは前田先生の論考から取ってきたものですけれども、そういうことで、先使用発明に適用できる周知
慣用技術の範囲は、先使用発明に対して動機付けられるものに限定する。全然思い付いていないようなもの、
動機付けられないものを引っ張ってきて、周知慣用技術の付加・削除・転換をすることまでは恐らく認めな
いという方向なのだろうということです。
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６６．．先先使使用用発発明明かかららのの広広ががりりににつついいてて

• 同一性を失わない範囲・自己のものとして支配していた発明の範囲（ウォーキングビーム事件判

決）とは？

例：自明の範囲？、均等の範囲？、周知慣用技術の付加・削除・転換？

• 即時実施の意図まで求めるのであるから、思い付いている程度では弱い（例：出願しているからと

いって出願の範囲に対して実施権は生じない。）。

• 実施またはその準備の客観的事実と密接な技術の範囲であることが不可欠と思われる。

• 先使用発明に対して動機付けられる周知慣用技術の付加・削除・転換

c.f. 近年、進歩性の判断においてさえ、周知慣用技術の付加・削除・転換が容易であるという

ためには動機付けが必要とされる傾向がある。

『周知技術というのは論理付けの一要素となりうるが，少なくとも最近においては，それだけで

は容易想到性を根拠づけるものとしては不十分な場合も多いと考えられている。』（前田健

「裁判例にみる進歩性判断とあるべき判断手法」（現代知的財産法：実務と課題：飯村敏明先

生退官記念論文集）p353-365）

　先使用発明に具現された発明が技術思想をまとっている場合はその技術思想に関連する周知慣用技術の付
加、削除、転換を可能とするということでよいのではないかという提案でありますから、技術思想をどうい
うふうに記録に残しておくか、立証するかが重要です。この点に関しては、技術思想／動機付けに関して、
確定日付のあるノウハウ文書、ノウハウ明細書を活用して、この準備品に関してはこういう周知慣用技術が
適用できるとか、あるいは技術思想なんかも明らかにしておくことで、その技術思想に関連する更なる周知
慣用技術の適用もできるといったことを明らかにしておくことで、予測性のより高い先使用権の範囲を確立
することができるのではないかと考えたわけであります。
　技術思想に関連する周知慣用技術の適用可否の例を a ～ d に示しています。実施の準備品に成分 A が含
まれていることを知らなければ、成分 A に着目しての周知慣用技術は当然用い得ません。それ以外の認識
できている部分に関する周知慣用技術を適用できることにはなると思います。
　しかしながら、成分 A が含まれていることを認識してさえいれば、その量を変更するとか、それをほか
の類似したものに置き換えるといった類いの周知慣用技術を新しく適用することが可能となります。このよ
うに、先使用発明にも技術思想をまとわせることによって適用できる周知慣用技術は増えていき、これに伴っ
て変更できる範囲が広がっていくと考えられます。
　こういうふうに、先使用発明の範囲を先使用権を中心として規定していくという手法を取ることによって、
先使用権が認められる範囲の認定において、特許発明の影響を受けない予測可能性の高い形を作れるのでは
ないかと考えています。
　さらには、上記議論のみで先使用権の成否を論じることを可能とすることにより、自ら先使用発明が特許
発明の技術的範囲であるという立証をすることまでは不要とできるのではないかとも考えています。
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６６－－２２．．先先使使用用発発明明かかららのの広広ががりりににつついいてて
• 先使用発明に具現された発明が技術思想をまとっている場合

その技術思想に関連する周知慣用技術の付加・削除・転換も可能とするのがよいのではないか

｛先使用発明からの技術思想／動機付けは確定日付のあるノウハウ文書（ノウハウ明細書）を活

用して示すことでよいのではないか

（参考：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、令和

４年４月改訂）。

その際に書面上で周知慣用技術を明確化し、その点検をすることも有益ではないか。｝

a. 例えば、実施の準備品に成分Aが含まれていることを知らなければ成分Aに着目しての周知慣

用技術は用い得ない。それ以外の認識できている部分に対する周知慣用技術を適用できる。

b. これに対して、成分Aが含まれていることを認識していれば、その量を変更するための周知慣

用技術を用い得る。

c. 成分Aの作用効果まで認識していれば、その効果を増減させるための周知慣用技術を用い得る。

d. 上記b～cは、特許発明の発明特定事項に関する変更でも構わない。

• こうして技術思想／動機付けをまとった準備品には適用できる周知慣用技術が増えていく想定

• 自ら先使用発明が特許発明の技術的範囲であることを立証することまでは不要とする

　先使用権における利用発明の考え方も話題になるところだと思います。先使用発明をどこまで利用可能な
のかというところで論点がありまして、意見も多様に分かれているのかなと認識しております。ここでウォー
キングビーム最判で即時実施の意図と言っているからには、先使用発明そのままの利用は認めることはいい
としても、これに対して、利用発明のような概念化したところまで急に射程を伸ばして、飛び道具を使って
そっちまで認めるという話ではないと思っております。即時実施品と、実施形式の許容可能の変更をしたも
ののそのままの活用だったらよいけれども、そうでないのだったら、そこまでは自らのものとして支配して
いないという整理になると考えております。
　実施準備品からある要素を急に抜いてしまったり、あるいは全然関係ないものを足してもいいというのが
利用発明なので無限の広がりを有することになると思います。しかし、即時実施の意図のある範囲との関係
を重視するならば、私は上述のように整理するのがよいと考えています。
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７７．．先先使使用用権権者者側側かからら予予測測性性のの高高いい先先使使用用権権制制度度のの確確立立にに向向けけてて
～～利利用用発発明明～～

先使用発明のそのままの利用は認める。但し、具体的・客観的なものとして構成され、即時実施の意図を
有したものをそのまま利用することまでは認めるという趣旨。利用発明を認める趣旨ではない。
※ 例えば、選択発明も利用発明の一種と思われるが選択発明にまで利用は及ばない

具体的には、先使用発明の利用は、以下の範囲に限られる：
・先使用発明をそのまま利用する
・先使用発明から実施形式の変更として認められる範囲のものをそのまま利用する
※ 利用発明が別に特許されているときは別途別特許との関係で先使用権の成立性から議論が
必要か？

これに対して以下は認めない
×先使用発明からの周知慣用技術の範囲を超えて変更したものを出発地点として利用した場合

ウウォォーーキキンンググビビーームム事事件件判判決決にによよるる先先使使用用発発明明のの要要件件：：
・反復実施して目的とする効果を上げることができる程度まで具体的・客観的なものとして構成されていること
・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すること

ウウォォーーキキンンググビビーームム事事件件判判決決にによよるる上上記記発発明明かかららのの実実施施形形式式のの変変更更：：
・これに具現化された発明と同一性を失わない範囲において変更した実施形式にも及ぶものと解する
・先使用権者が自己のものとして支配していた発明の範囲において先使用権を認めることが同条の文理にそう

即時実施品
＋

実施形式の許容可の変更

のそのままの活用（利用）はOK

　しかし、即時実施の意図というのがまた非常に難しい議論でありまして、開発期間の長い製品が存在しま
す。これは医薬品の一般的な開発の流れを示したものですけれども、各工程で 2 年から 3 年、3 年から 5 年
とか数年単位で時間がかかるということです。
　即時実施と言いながら、治験計画届の提出とか設備導入を根拠として先使用権を認めた判決が存在します。
治験計画届というのは、動物試験、非臨床試験が終わった後に提出するものでございまして、文字どおり「治
験」（ヒトに対する臨床試験）の計画を事前に届け出るものでございます。治験計画届の提出の後でヒトの
試験をしますので、販売までには、更に 4 年から 9 年ぐらいの時間がかかるわけです。けれども、治験計画
届の提出で即時実施の意図を認定しているわけです。この点に関して、医薬品につき、承認を受けて医薬品
として製造販売する意図を有し、かつ、その意図が客観的に認識され得る態様、程度において表明されてい
るというべきであると述べられています。逆に、そうであれば先使用権を認めてもよいという趣旨です。
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• 開発期間の長い製品も存在する

• 即時実施といいながら、治験計画届の提出や設備の導入等を根拠として先

使用権を認めた判決が存在する（平成16年(ワ)8682号）。

• 上記判決は、医薬品の製造方法の発明の場合であるが、医薬品の発明に対

しても同様と思われる。傍論として、以下のように判示されている：

「臨床試験を行っている医薬品につき，薬事法１４条１項の承認を受けて

医薬品として製造販売する意図を有し，かつ，その意図が客観的に認識さ

れ得る態様，程度において表明されているというべきである。このことは，

臨床試験が試験研究の性質を有することを考慮しても，変わるものではな

いし，仮に，臨床試験の段階に至ってから，医薬品としての安全性及び有

効性が確認できず，製造中止を余儀なくされる医薬品が多数あるとしても，

そのような事後的な事情によって影響を受けるものでもない。」

８８．．先先使使用用権権者者側側かからら予予測測性性のの高高いい先先使使用用権権制制度度のの確確立立にに向向けけてて
～～即即時時実実施施のの意意図図ととはは～～

基礎研究

（2-3年）

• 候補物質の創製

非臨床研究

（3-5年）

• 動物試験

•有効性評価

• ADME試験（吸収、
分布、排泄）

治験計画届
提出

臨床研究

（3-7年）

• ヒト試験

•第1相、第2相、第
3相

承認と発売

（1-2年）

• 承認申請

• 審査

• 承認

• 薬価収載

　医薬品の製造管理及び品質管理の基準（GMP 基準）という厳格な基準がありまして、それに則して製造
しないと医薬品として製造販売することができないのですけれども、この事例では、培養タンク自体は
GMP 基準に適合した施設ではないという認定であります。医薬品の製造管理や品質管理の基準を満たさな
い準備でも即時実施の意図を認めているということからすると、どうも即時実施の意図というのは即時に実
施できることとは違うのではないかと思われるわけです。
　この即時実施の意図の基準の明確化は極めて重要な課題と認識していまして、変更できる範囲は即時実施
の意図のあるところからの変更ということになるので、その意図の基準が緩くなれば緩くなるほど発明が完
全に具体化していなくてもよいこととなるので先使用権を認める範囲は広くなるし、即時実施の意図を厳し
く判断すればするほど発明がより完全に具体化している必要が生じて先使用発明の範囲は狭くなると考えら
れるわけで、即時実施の意図をどう考慮するかは本当に大きな問題であると考えています。
　今回は、ウォーキングビーム最判で即時実施の意図ということをおっしゃっているので、それを重視した
提案をしているわけで、今回のパネルディスカッションでも周知慣用技術基準ということで一貫して判断を
示すことで、皆さんどうお感じになるかということを伺いたいということでありますけれども、即時実施の
意図は本当に必要なのかという議論ももしかしたらあるかもしれません。
　例えば、即時実施の意図を求めないということで整理し、具体的には、準備を「開始」していればよいこ
ととし、先使用発明の変更できる範囲としては、文書化していて、かつ、出願していたら、後の出願の新規
性を失わせる発明、プラス周知慣用技術の範囲について、出願人に先使用権を認める制度設計があってもよ
いとも考えております。どこまで先使用発明から変更できる範囲を拡張するかというのはいろいろ議論があ
るところかと思いますけれども、即時実施の意図をどのように捉えるべきかを皆さんで考えていったほうが
いいのではないかと考えています。
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• なお、医薬品自体は、医薬品の製造管理および品質管理の基準 (GMP)にし

たがって厳密に管理され、製造販売される医薬品も厳密な同一性の範囲内

で承認を受けるが、

「培養タンクが国際的基準(GMP基準)に通用する施設ではないとしても，上

記認定を左右するものではない。」

• 右図によれば、治験計画届を開始してから、すなわち、臨床試験を開始し

てから発売までの典型的な期間は４～９年である。

• 即時実施の意図の基準についての明確化は極めて重要な課題と認識。

• 今回は、即時実施の意図を重視した提案をした。

【別の提案】としては、即時実施の意図を求めないもの。具体的には、①文

書化していて、かつ②出願していたら後の出願の新規性（29条、29条の2）

を失わせるような発明（＋周知慣用技術の範囲）について出願人にその発明

の先使用権を認めるという制度設計（法改正含む）があってもよいのではな

いかと考える。

８８－－２２．．先先使使用用権権者者側側かからら予予測測性性のの高高いい先先使使用用権権制制度度のの確確立立にに向向けけてて
～～即即時時実実施施のの意意図図ととはは～～

基礎研究

（2-3年）

• 候補物質の創製

非臨床研究

（3-5年）

• 動物試験

•有効性評価

• ADME試験（吸収、
分布、排泄）

治験計画届
提出

臨床研究

（3-7年）

• ヒト試験

•第1相、第2相、第
3相

承認と発売

（1-2年）

• 承認申請

• 審査

• 承認

• 薬価収載

４
～
９
年

　私からの発表は以上でございます。
【高林】森田先生、大変ありがとうございました。

２．パネルディスカッションの部
【高林】これからパネルディスカッションを始めてまいりたいと思います。
　基調講演をやっていただいた 4 名の先生方はそれぞれ紹介していただきましたが、ここからディスカッ
ションにのみ加わっていただく方がお二人いますので、そのお二人について一言ずつ自己紹介をしていただ
きたいと思います。
　では、梶並先生、お願いします。
【梶並】阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士の梶並と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
　私は、知財訴訟を比較的多く扱っておりまして、これまで 120 数件ほど経験をしております。そのうちの
一つが、先ほど田村先生からご紹介のあったピタバスタチンの事件でございまして、私は田村先生とは反対
の特許権者側の立場で関与をしていたということがございます。
　本日は、このような場で大変ご高名な先生方と一緒にパネルディスカッションをさせていただけるという
ことで、大変光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
【高林】ピタバスタチンというと、髙部先生が裁判長の判決でありますので、一言お願いいたします。
【髙部】皆様、こんにちは。髙部眞規子でございます。
　40 年 5 か月という長い期間裁判所に勤めましたが、一昨年秋に定年をもって退官いたしました。その後は、
弁護士登録をいたしまして、現在は西村あさひ法律事務所に所属しております。
　本日の公開フォーラムでは何回かお話が出てきておりますけれども、知財高裁の所長をしていた時代か、
所長になる前だったかもしれませんが、ピタバスタチン OD 錠の事件に関与いたしました。この判決につい
て若干誤解をされて理解されている部分もあるようにも思いますので、今日はその真意も含めてお話をした
いと思います。
　中央知財研の研究部会では田村先生が論客で、先使用についても常に議論をリードしていただきました。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   7923-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   79 2024/04/24   10:36:412024/04/24   10:36:41



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30）－ 80 －パテント 2024

私と田村先生が同じパネルディスカッションに登場する場面が今までも何回かありましたけれども、それは
二人の意見がすごく違い、対立しているときでございます。今日も多分そういう趣旨で私が人選されたので
あろうと思っておりますけれども、誤解のないように申し上げますと、私と田村先生は実はすごく仲よしな
のです。ですけれども、知財法の論点についてはよく激論になるということで、本日はどうぞよろしくお願
いいたします。
【高林】それでは、基調講演していただいた先生方の基本的なスタンスは分かっておりますけれども、そこ
も踏まえまして、新たに二人の方に加わっていただいて、5 時過ぎまでパネルディスカッションを行いたい
と思います。
　資料として配っておりますけれども、大激論になるであろう仮想事例、これは梶並先生を中心に作ってい
ただいたものですので、まず最初に梶並先生から仮想事例のご説明をお願いいたします。
【梶並】それでは、梶並より説明します。
　これからパネルディスカッションの中で幾つか設問について検討していくわけですが、前提情報として
79 条の条文と最高裁の判決の重要な部分を最初のスライドとして引用してございます。

ウォーキングビーム事件最高裁判決

（発明の完成）
「発明が完成したというためには、その技術的手段が、当該技術分野における通常の知識を
有する者が反復実施して目的とする効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的
なものとして構成されていることを要し、またこれをもつて足りる」

（事業の準備）
「「事業の準備」とは、特許出願に係る発明の内容を知らないでこれと同じ内容の発明をし
た者又はこの者から知得した者が、その発明につき、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」

　続いて事例についてご説明させていただきます。本日は事例を 2 つ用意しております。
　まず 1 つ目の事例 1 における X が有する特許発明は次のような発明でございます。
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事例１
•本件特許発明（Xの所有する特許発明）
Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分及びＤ成分を含む塗料であって、
Ｄ成分の含有量が０．０１〜０．０５質量％である、塗料。

（発明の効果）
D成分は、微量で、Ａ成分＋Ｂ成分＋Ｃ成分を安定化させる。

　A 成分、B 成分、C 成分及び D 成分を含む塗料であって、D 成分の含有量が 0.01 ～ 0.05 質量％である塗料、
これが本件特許発明の構成要件でございます。そして、D 成分というものが、微量でありながら、A 成分、
B 成分、C 成分を安定化させるというのがこの発明の効果でございます。
　この事例 1 につきまして、まず設問 1 でございます。これは発明の完成に関する設問でございますが、設
定といたしましてこちらに記載をしております。

設問１：発明の完成（その１）
【設定】

Y1は、Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分を含む塗料（製品P）を開発し、本
件特許の出願前に、発売に必要な全ての準備を終え、本件特許の出
願後から製品Pの販売を開始した。

Xが、製品Pの分析をしたところ、Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分を含み、
かつD成分を０．0２質量％含むものであった。Xは、Y1の製品Pの
製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y1を訴えた。
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　Y1 さんが A 成分、B 成分、C 成分を含む塗料（製品 P）を開発しまして、本件特許の出願前に、発売に
必要な全ての準備を終え、本件特許の出願後から製品 P の販売を開始した。
　そして、特許権者である X さんが、製品 P の分析をしたところ、A 成分、B 成分、C 成分を含み、かつ
D 成分を 0.02 質量％含むものであった。そして、X は、Y1 の製品 P の製造販売行為が本件特許権を侵害す
るものであるということで Y1 を訴えた。これが設定でございます。
　以上の設定を前提にいたしまして、設問 1―1 でございます。

設問１：発明の完成（その１）
１−１
Y1は、製品Pの製造過程でＤ成分が混入することを知っており、本件特
許の出願前において、D成分の含有量が０．０２質量％程度になるよう
に制御しており、そのことが、製造管理手順にも示されていた。ただし、
Y1は、D成分が、Ａ成分＋Ｂ成分＋Ｃ成分を安定化させることは認識し
ていなかった。この場合、先使用権は成立するか。

　Y1 は、製品 P の製造過程で D 成分が混入することを知っており、本件特許の出願前において D 成分の
含有量が 0.02 質量％程度になるように制御しており、そのことが製造管理手順にも示されていた。ただし、
Y1 は、D 成分が、A 成分、B 成分、C 成分を安定化させることは認識していなかった。この場合、先使用
権は成立するかというのが設問 1―1 でございます。
【高林】ありがとうございます。
　設問 1―1 について、このような状況下で Y1 に対しては先使用権が成立するという方は「○」、成立しな
いという方は「×」を出してください。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田 （着席順）
1―1 ○ ○ × ○ ○ ○

　ちょっと予想外でありますが、一人「×」を出している方がおりますが、先使用権を一番広く認めるのだ
ろうなという田村先生が「×」ということですので、ご説明をお願いいたします。
【田村】私は、発明が要件になっている点を重視しています。立法論としては認めるべきだと思うので、本
当は「△」なのですけれども、解釈論としては致し方なく「×」でございます。
　「×」になる要素は、発明があるか否かにあります。この事例でも、偶然たまたま安定化しているという
ことであれば、まだ発明をしていないのだろうと思うのです。一方、安定化という課題があって、この構成
だったらその課題を達成できたということであれば、D 成分がどう作用しているか知らなくても、私は、そ
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の製品で発明が完成していると思います。
　ところが、この場合は、課題も認識していなくて、たまたま客観的に物があるという状況のように見えま
す。皆さんは、発明がなされていると認めていらっしゃいますが、そのような状況では気付いていないのだ
から出願しようもないし、発明とは言わないと思います。
【高林】皆さん、きっとショックを受けているのだろうと思うのですね。田村先生が今お話しされたのです
けれども、この設問は「この場合、先使用権は成立するか」という質問なので、田村先生は成立するかとい
う質問に対しては、お答えはどうなるのでしょうか。
【田村】成立しないです。もっとも、何度も申し上げるように、課題が明らかだったり、あるいは別発明が
どこかにあれば先使用権の成立を認めます。さらに、立法論としては認めたいです。森田説に、非常に賛成
していますので。
【高林】ここは当然みんな「○」だろうなと思って問題を作っていたわけですが、田村先生のお立場では違
うということです。
【梶並】田村先生、1―1 について先使用権は成立しないということですか。
【田村】そういうことです。
【梶並】効果を認識していなかったら駄目だという。
【田村】課題も効果も認識していなければ駄目だと思います。
【梶並】なるほど。分かりました。
【高林】ちょっとショッキングだな。
【田村】そうですか。私のような理解のほうが一般的ではないかと思いますが。
【高林】そうかな。問題を作った梶並先生、いかがですか。
【梶並】これは皆さん「○」になるだろうと思って作っていましたし、リハーサルのときは「○」だったの
ではなかったかなと思っていました。
【高林】申し訳ありません。私が「△」はなるべく出さないようにという指示をしたために、ドラスティッ
クに「×」として頂いたということのようです。
　髙部先生のお立場はまだ明確になっていませんが、何かご発言はありますでしょうか。
【髙部】先ほど佐藤先生のご発表の中でしたか、発明を認識していないと駄目ということが前提だと困ると
いうお話がありました。そういう説もあるのかもしれませんけれども、先ほど挙げられたピタバスタチン事
件では水分量の管理をしていなかったという認定をしたのです。それを根拠に認識が必要なのだと解釈をさ
れている方もいらっしゃるかのごとくでございます。
　「裁判官は語らず」なので、判決文を読んでいただければいいのですけれども、判決では、認識していな
いからとは一言も書いておりません。水分量の管理をしていなかったと述べているわけです。次の設問 1―
2 以下になるとちょっと違ってくるのですけれども、設問 1―1 については D 成分の含有量を制御していた、
管理手順にもそれが示されていた、ということでありまして、客観的に見ると、D 成分の含有量を制御した
結果このような製品が反復実施して作られていれば、先使用の発明としては完成していると考えてよいので
はないかと思っています。
　裁判実務でも、「発明者の認識」という、主観的なものを判断することは難しいですし、立証する側も非
常に難しいのではないかと思っております。その意味で、飽くまでも D 成分の含有量を制御して客観的に
物が反復して作られているという点が重要かと思っております。
【高林】設問 1―1 は、ここに書いてあるとおり、0.02 になるように制御しており、製造管理手順にも示され
ていたという非常に客観的な記載がされているわけなので、発明として完成していたのだろうなと思うわけ
です。そこが田村先生は違うお立場だということです。
【田村】単に、この状況では出願のしようがないでしょう。ご本人は、課題も効果も認識していないのです
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から。そのようなものは発明などとは言わないし、出願もされないので、一般の無効の事例には出てくるこ
とさえないケースです。
【梶並】田村先生がそのようにおっしゃるのは、実は私が最初にこれを作ったときには少し想定をしていま
した。リハーサルであまりその議論にならなかったと思うのですけれども、課題と効果というのが発明なの
だというお立場に立つとすると、そういった判断も出てくるのかなと思いました。
　ただ、私としては、構成要件がしっかりと制御されている、認識されているということであれば、それで
発明完成ありと言えるのかなと。
　特許出願する際に、確かに多くのケースでは発明の効果を書くわけですけれども、課題が何か、解決手段
が何かということがやや分かりにくいというケースもあるだろうと思われる一方で、構成要件は分かってい
るというケースもあるかなと思います。
　そういうことを踏まえると、構成についてしっかり制御されているということであれば、発明完成ありと
考えていいのかなと思い、私は「○」にしているということです。
【田村】私は、過剰出願を抑止することが先使用権の趣旨だと思うので、出願できるという前提で考えてい
ます。普通、出願している場合には、構成についても意識して出願しているはずです。もちろん、技術思想
がはっきりと分からない場合でも、特に 1994 年の改正以降、構成に欠くことができない事項以外の記載が
可能となったことは分かっています。とはいえ、何せこの状況だと課題も明らかでなく、とにかく出願する
きっかけすら見当たらないので、私は発明があるとは言えないと思います。
　一般に、出願している場合には構成を意識して出願しているので、このことが問題にならないという話だ
と思っています。
【高林】田村先生のお立場に最初にショックを受けた人も多かったと思いますが、田村先生は別の発明とし
てでも完成していたならば先使用が主張できるという立場ですが、本件の場合は、発明は完成していないと
理解して先使用の成立を否定するわけです。ですから、これからの設問では田村先生の先使用が認められる
場面はこれからどんどん広くなっていくのでご安心くださいということであります。
　では、梶並先生、1―2 をお願いします。
【梶並】承知いたしました。
　設問 1―2 でございます。
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設問１：発明の完成（その１）

１−２
Y1は、本件特許の出願前において、製品Pの製造過程でＤ成分が混入す
ることを知っていたが、この点については特に何も手段を講じなかった。
しかし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、（そう
ならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）０．０２質量％
前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場
合、先使用権は成立するか。

　こちらは、Y1 が、本件特許出願前において、製品 P の製造過程で D 成分が混入することは知っていたが、
この点については特に何も手段を講じていなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品 P における D
成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に 0.02 質量％前後であったことが事
後的に複数の製造記録から確認できた。この場合に、先使用権は成立するかという設問でございます。
【高林】この設問でも田村先生はやはり「×」なのだろうと思いますが、ほかの先生方がどうなるかが楽し
みです。Y1 に対しては先使用権が成立するという方は「○」、成立しないという方は「×」を出してください。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
1―2 × × × × ○ ○

　一気に「×」が増えているということでありまして、梶並先生、髙部先生、井関先生が「×」になってし
まった。森田先生と佐藤先生はやはり「○」でいいよということでした。
　何となく佐藤先生と森田先生は広く認めていくという立場が基調講演でうかがえたので、そうかなと思う
ので後でお伺いします。髙部先生と井関先生は駄目とおっしゃるのだろうなと思っていたのですけれども、
井関先生、お願いいたします。
【井関】この場合は、1―1 と違いまして、「そうならない可能性は十分あったにもかかわらず」というとこ
ろが問題でありまして、これは客観的には発明は完成していなかった。つまり、たまたまサンプルを見たら
0.02 だったかもしれないけれども、もしかしたら 0.04 とか、全然違う、クレーム範囲に入っていないもの
であった可能性があるわけですので、そうすると客観的に発明は完成していなかったから駄目だと考えてお
ります。
【高林】これは、ここに書いてあるのですけれども、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、実
施していたのはほとんど 0.02 だったということがあったとしても、それは可能性が十分ある中での可能性
のひとつであったのだから、発明として完成しているわけではないのだというお立場だったと思いますけれ
ども、この辺は髙部先生は同じということでよろしいですか。
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【髙部】そうですね。先ほどお話ししたように、設問 1―2 では管理をされていなかったということです。そ
のために、「そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に」という言葉が入っているのだろう
と思います。
　ただ、私もこれが常にそうなるかというとそうでもない場合もあるのではないかと思っております。つま
り、被告 Y1 のほうの手元にはたくさんの製造記録があって、全部 0.02 だったというような証拠を持ってい
て、それを提出されたときに、「そうならない可能性は十分にあった」というふうに原告のほうは言いにく
いのではないかと思います。訴訟の場では被告が「×」にならないような主張立証をする可能性があるので
はないかと思います。
　それと、「偶然に」という中にも、実は技術常識的に、といいますか、A、B、C を使って作ると必ず D
が 0.02 ぐらい入るというような技術常識があれば、当然「○」に変わってくるわけであります。そういっ
た意味では「×」としていますけれども、「△」の場合もなくはないという趣旨でございます。
【高林】これは「偶然に」という記載があるので、これがどうなのかなというところは大分影響すると思う
のですけれども、佐藤先生などは先使用を広く認めようというお立場かと思いますが、何かご発言がありま
したらお願いいたします。
【佐藤】私は、Y1 の主観は必要ない、すなわち、コントロールするということは主観だと思うのですけれど
も、それは必要ないと思っています。反復継続して 0.02 になっていたということが客観的に示されていれば、
それで足りると思っています。
　それで、実は 1―3 のときのほうがもっと面白いと思っていまして、1―3 のときも私は「○」を上げます
ので、そのほうが過激ですから、そのときにまたコメントさせていただけるとありがたいと思っています。
【高林】1―2 については森田先生と佐藤先生が「○」であるし、1―3 に進んでいったときも立場が明確になっ
ていくと思うのですけれども、梶並先生のお立場はどうだったのかなというのをお伺いしたいと思います。
【梶並】基本的には井関先生と髙部先生がおっしゃったこととほとんど同じかなと思っておりますけれども、
発想としては、先使用権を主張する者がその発明を出願できるのかどうかというところを一つのメルクマー
ルとして考えてもいいのかなと思っています。
　そういう意味では、Y1 は D が混入することは分かっていたけれども、その量については全く意識してい
なかったということですので、量に関する発明をしたとはいえないのではないかと思います。
　「その発明」をするということが先使用権の成立要件ということで 79 条に書いてありますので、発明とい
うことはやはり技術思想をしていなければならないということなのだろうと思います。そうであるとすると、
D 成分の量について意識をしていなかったことになると、先使用権を認めるのは難しいのかなと。
　他方で、先ほど髙部先生がおっしゃったとおり、技術常識として、D 成分が入ればほぼ必然的に 0.02 ぐ
らいになるのだということが主張立証されているという状況であるとするならば、実質的にはその成分の量
についても発明がされたといっていいのではないかと思いますので、「△」の場合も出てくるだろうと思い
ます。
【高林】田村先生のように 1―1 と 1―2 を同じと考えるのではなく、1―1 ならば発明としては完成している
と言えるけれども、1―2 ならば、管理もしていないし、たまたま 0.02 だったというだけだから、これは出
願した発明としてはあり得ないのだということですね。
【梶並】おっしゃるとおりです。
【高林】ほかに 1―2 について付加してご発言をされる方がいらっしゃらないのならば、次の 1―3 に進むこ
とにいたしましょう。
【梶並】それでは、1―3 について、ご説明します。
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設問１：発明の完成（その１）
１−３
Y1は、製品Pの製造過程でＤ成分が混入することを知らなかった。し
かし、本件特許の出願前から、製品PにおけるD成分の量は、（そう
ならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）０．０２質
量％前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。
この場合、先使用権は成立するか。

　Y1 は、製品 P の製造過程で D 成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から、製
品PにおけるD成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に0.02質量％前後であっ
たことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するかという設問でございます。
【高林】ますます成立しにくくなってきた状況だとは思いますが、先使用権が成立するという方は「○」、成
立しないという方は「×」を出してください。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
1―3 × × × × ○ ○

　私から見て左側の 4 名が「×」が継続していることはよく分かるなということですが、右側のお二人は相
変わらず「○」ということで、これは D が混入すること自体も知らなかった、でも、たまたま後から調べ
てみたら 0.02 入っていたことが分かったということであっても先使用が主張できるという、お二人、森田
先生と佐藤先生からご発言をお願いいたします。では、森田先生。
【森田】基本的には一貫してずっと同じことをやっているという前提で、製品も0.02質量％ということでずっ
と一貫しているわけですね。ですから、そこに何が含まれている、含まれていないというのは関係なく、客
観的に同じことをずっとやっているときに、果たしてこれは先使用権は成立しないという整理でいいのかと
いうことです。
　「偶然に」の読み方も難しいと思うのですけれども、例えば原料から意図せず混入するというときに、同
じ原料を使っていればずっと同じことになると思うのですけれども、原料を変えたら混入量が変わってきて、
それを偶然にみたいに言っていて、ある特定の原料だけを使って 0.02 になっているのであれば、別にそれ
は先使用権を認めていいのだろうという考え方です。
【高林】また後で重ねて質問するかもしれませんが、佐藤先生。
【佐藤】私も、今、森田先生がおっしゃったこととほぼ同じようなことを考えています。それで、「×」を上
げていらっしゃる先生方にご意見を聞かせていただきたいと思っておりますが、Y1 は現在も同様であった
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とします。D 成分が含まれるということは知らなかったとします。知らないから管理のしようもないわけで
すけれども、もちろん訴えられているわけですから、そこで D 成分が含まれていることは分かるというこ
とかもしれませんが、例えば過去分も訴えられているときに、そこの部分も全部知らないで実施していたと
します。そして、これは知らなくても侵害になると思うのです。
　その場合に、Y1 が「侵害だと言われるけれども、ずっと同じことをやってきたのですよ、出願前からやっ
てきたのですよ。そのときももちろん知らなかったのです。特許権侵害のときも知らなかったけれども、当
時も知らなかったのです。同じことをやっているのです。そして、調べてみたら常に 0.02 でした。先使用
権を認めてもらえないのでしょうか。」と言うときに、やはり認められないということですよね。すみません。
質問になっていないですね。
【高林】その点は、井関先生、ご発言があればお願いいたします。
【井関】先ほど森田先生、佐藤先生がおっしゃったみたいに、何か分かっていないけれども、同じ原料で全
く同じ製法で作っていて、必ず0.02以外になりようがないのだ、客観的にそうなのだということであれば、「偶
然に」の読み方だと思うのですけれども、先ほど髙部先生もおっしゃったように、先使用権は成立していい
と思うのです。つまり、客観的にはほかになりようがないのだと分かっていなくても、主観は関係ないと思っ
ています。ですが、偶然と言うからには、ずっと同じ原料を使い続けていると言っても、本人が知らないだ
けで、例えばすごく湿度が影響するもので、0.02になっているサンプルは全部梅雨時にやっていた、6月にやっ
たものばかりだと。ところが、10 月の乾燥したときにやってみたら、実は 0.02 ではないのだ、知らないだ
けだということもあり、この「偶然に」というところに私はそのようなニュアンスを読みましたので、客観
的には全然別になる可能性があったということだと、認められないということでございます。
【高林】1―3 は、D というものが存在すること自体、Y1 さんは全然気付いていなかったと。たまたま作っ
てみたら、後から分析したら D があったよね、ということですので、佐藤先生や森田先生はその場合でも、
個人的に認識しているかどうかは別として、D があること自体を Y1 さんは全然知らないわけですよね。そ
れでも、その発明について先使用権が成立してよいのだということですね。森田先生。
【森田】例えば、生物製剤みたいな細胞を含む医薬みたいなものを考えてみると、細胞って一体何が入って
いるのかは誰も知らないのですね。どこか組織から取ってきて加工したものがいいということだけが分かっ
ている、その事実だけに基づいて医薬を作っているわけで、その中に何が入っているかなんて何も知らない
でやっているわけなので、そこに認識みたいなものを求められると、恐らくほとんど先使用権は成立しなく
なって、細胞医薬とか、そういう分野によっては、分野が危なくなると思うので、認識は要らないという整
理をしていただいてもいいのかなと考えます。
【高林】佐藤先生が先ほど、侵害で訴えられた場合は、認識していようが、していまいが、0.02 入っている
のだから侵害だろうと言われてしまうわけで、そのときに抗弁として先使用を主張したいというときは、D
が 0.02 あることを知らなければ駄目だよというのは不公平だというふうにおっしゃったわけですね。
　ううんと井関先生が首を横に振っておられる。
【井関】私は、認識は要らないというのは一緒なのです。全然認識していなかったことは何も問題ではなくて、
ただ、「偶然に」のところが問題で、0.02 というのが偶然にすぎないので、サンプルによっては 0.02 ではない、
全然クレームを外れたような 0.8 かもしれない。それは分からないわけなのでこの場合は先使用権を認めま
せん。ですが、たとえ知らなかったとしても、客観的には常に 0.02 以外になりようがない、そういうこと
をやっているのであれば認めていいと思います。
【高林】意外と 1―2 と 1―3 とで 4 名の先生は同じ立場なのですけれども、一般的に言うと、D があること
を知らなかったなんていうのと、あることは分かっていたけれども、管理していなかった。だんだんレベル
が薄くなってきているわけですが、あることは知っていたけれども、管理していなかったけれども、そうい
うふうなものとして作っていたという場合と、あることも知らなかったけれども作っていたという場合とで、
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井関先生や髙部先生とは違いはないということなのですね。
【髙部】私はちょっとだけ違っています。設問 1―2 のほうは D が入ることは知っているわけですね。ただ、
どれだけの数量なのかというところは管理をしていなかった。私は「認識」という言葉をあまり使いたくな
いので、管理はしていなかった、ということで発明が認められないことになります。
　設問 1―3 になると、D の混入についてそもそも全く発想としてない。そのような場合に、特許法 79 条の
条文をどのように読むのでしょうかということを、認める先生にお聞きしたいのです。
　というのは、79 条には「その発明を」と書いてあって、その場合の発明は、D は関係ない発明、A ＋ B
＋ C という発明なのでしょうか。
【森田】公然実施品みたいなのをイメージして、例えばもう D が入っているという、公然実施品としての発
明が完成しているみたいなイメージを持っています。それが単に未公開であるということなので、発明の中
には入っているという考え方を取っています。
【髙部】公然実施品も先使用の場合もそうですけれども、具体的な実施形式というもの、製品 P というもの
があるわけです。製品 P というのはいわば点のようなものであるのに対し、「その発明」というと、点より
もちょっと面に近いといいますか、少し広くなると思います。「発明」というよりも、有体物のような物、
単にピンポイントの点のようなものを保護しろというご趣旨なのでしょうか、79 条の条文からそのような
ことがいえるのかということがよく分かりませんでした。
【佐藤】今の髙部先生のご発言にも関係するのですけれども、私が発明の完成として捉えているのは、これ
は先ほどの基調講演でも申し上げましたけれども、一品、その数値範囲に含まれるものを完成させたのであ
れば、製造したのであれば、それは発明の完成だと捉えるべきではないかと思っているのです。
　それで、ウォーキングビーム事件だと、発明の完成というのは当業者が反復実施して目的とする効果を上
げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることを要すると言っていますけれ
ども、判決文ではその後に、物が現実に製造されているとか、最終的な作成図面が作成されていることまで
は要せずと言っていまして、正に物が現実に製造されると発明の完成がなされたと見るのではないかと言っ
ているように私には見えるのです。
　これは、特許権侵害の場合と先使用権の場合を分けるべきではないというのが私の意見でありまして、こ
れは特許権侵害のときも、発明の実施をすることで特許権を侵害しますから、発明を実施するということで
は、全く気が付いていなくても、今回の場合のように D 成分が入っていることを知らなかったとしても、
発明は完成して、それを実施したということだと捉えるべきではないかと思っています。そして、先使用権
の場合も同じように認められてしかるべきであるというのが私の意見でございます。
【高林】梶並先生、お願いします。
【梶並】佐藤先生のお話はよく分かりますし、お気持ちは分かるのですけれども、残念ながら 79 条は「発明
をし」と書いてあって、「実施をし」とは書いていないというところが非常にポイントになっているのかな
と思います。
　要するに、単に実施行為を行っていればいいということを 79 条は言っているわけではなくて、発明をし
なくてはいけないと 79 条は言っている。そうであるならば、技術的思想を創作していなければならないと
読むのが文言解釈としては自然なのだろうと思います。
　ただ、出願前からずっと同じ行為をしてきたのだからいいじゃないかというお気持ちは分かりますし、法
的安定性という観点からそれを保護すべきなのだというご意見も、それはあって当然かなと思います。けれ
ども、それは残念ながら今の 79 条では保護されていないということで、今後、立法論としてそういったも
のを保護していくべきなのだということで、先ほど田村先生が最後のほうにおっしゃいましたけれども、現
状のものプラスアルファで、別の物として作っていくことはあり得るのではないかなと思うところでござい
ます。
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【高林】では、森田先生、どうぞ。
【森田】髙部先生からのご質問で、D 成分が入っていると知らないので、準備品そのものの点のような感じ
の権利範囲しかないというイメージで、もし D 成分を知っていれば、その D 成分をもうちょっと変えてみ
ようという技術思想とか周知慣用技術が適用できるのですけれども、知らないので、そこに何か周知慣用技
術を適用する余地もなく、点の上で動くしかない。
　今回、0.02 で準備していて、それが 0.02 のまま実施しているので、その点の上にいるというような考え
方を採用しています。
【髙部】お考えは分かりました。
　しかし、先ほどの佐藤先生の、1 個作れればいいでしょうという発言に関しては、私は賛成できません。
やはり反復実施できる可能性は必要だと思います。実際に作ったのは 1 個かもしれませんけれども、反復実
施できるような状態になっていなければ発明とはいえないと思っております。立法論として、梶並先生がおっ
しゃったような方向性は私も賛成しております。
【佐藤】髙部先生、今の最後のご発言の一品作っただけでは駄目で、反復継続してというお話は、発明の完
成の話と、一品作った後の先使用権が認められるための継続性というのは分けて考えるべきなのだと私は
思っております。
　発明の完成に関しては、先ほどのウォーキングビームの話もありますので、物が現実に製造されれば、そ
れで発明は完成したと見るべきなのではないかと思っております。
　その後、一品作った後、継続して実施していなければ駄目ですよねということはそのとおりであると思っ
ています。例えば長期の中断であるとか、事業の廃止であるとか、そういったことが起きたら先使用権は認
められませんというのはそのとおりであると思っています。
　それで、管理をしていなかったことによって、もし数値がばらついたとすれば、それは実施形式の変更で
見るべきであって、最初に一品作った段階で発明は完成しているというのが私の考えであり、立場でござい
ます。
【高林】田村先生、ご発言があれば。
【田村】私も、立法論としては森田先生と佐藤先生に共感するところがあって、こういう場合はもう先使用
権の成立を認めるべきだと思っています。ただ、梶並先生がおっしゃったことの繰り返しになるのですけれ
ども、現行の条文上は、遺憾ながら「発明」と書いてあるので、そこは無視できないと思います。
　このときに、今、条文を直したいと思っている我々としては、2 つの選択肢があります。1 つは、私のよ
うに、発明は要件に書いてあるから、発明同一性の要件を外すというものです。相対的に「その」の部分の
ほうが外しやすいなと私は思うので、発明を中心に広げます。
　もう 1 つは、佐藤先生と森田先生のように、実施形式に着目することです。森田先生が強調されていまし
たとおり、先使用者の視点から見るということは、大変重要だと思います。これと、私のように発明を中心
に先使用者の視点で広げていこうとする見解の両方が、立法論として欲しいと思います。
　髙部先生と梶並先生は、立法論としては森田・佐藤説で、そこは私と同じだと思います。そうすると、現
行法の下であっても、実施だけをしていたときは狭いけれども、発明をしていたら、発明に着目してもう少
し広く先使用権の成立を認める、という私の提案はどうでしょうか。
【髙部】そこは私も賛成です。
【梶並】私も賛成です。
【佐藤】食い下がっているようで申し訳ないのですけれども、「発明をし」と 79 条に書いてあるのは、私は
その経路の問題で書いていると思っています。特許発明の経路とは違うということを言うために入れた文言
なのかなと思っているところでございます。
　実施の場合も発明を完成しないと実施もできないので、物を作った段階で発明を完成して実施をしている

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   9023-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   90 2024/04/24   10:36:422024/04/24   10:36:42



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 91 － パテント 2024

から侵害になるということが起きているのではないかと思っているわけでございます。
【高林】今は 0.02 で実施していたけれども、例えばクレーム内の 0.04 に材料を変えたらなってしまったとい
うときに、いずれもクレームの範囲内ですので、佐藤先生は、これは実施形式の変更であるということで、
その場合でも認められることもあるとおっしゃっているわけですね。0.02 でずっと準備をし、しばらく実施
をしていたけれども、原材料を変えたりしたので 0.04 になってしまった。そのときに、これは実施形式の
変更であるから、先使用権が成立する場合もあるとおっしゃっているわけですね。
【佐藤】そうですね。その 0.04 をどう見るかというところはあると思いますけれども、管理をしなかったこ
とによって数値がばらついた際には、そのばらつきのところは実施形式の変更で認められるのかどうかとい
うのを検討すべきと思っている立場です。
【高林】0.04 でやはりばらつきの範囲内ではあったけれども、ある程度材料を変えたら恒常的に 0.04 になっ
てしまったという場合には、それも実施形式の変更であり、許される範囲内なのだということですね。
【佐藤】はい。材料を変えるというか、例えば湿度の問題でそうなったとか、そういうときは実施形式の変
更で見るということだと思っております。
【高林】そうすると、0.02 と 0.04 を含んだような発明として先使用権者は認識していたというか、そういう
ことを要求しているということにはならないのですか。
【佐藤】認識は必要ないと思っております。そこは客観的に同じ効果が得られるという範囲であれば、先使
用発明の成立を認めるべきなのではないかというのが私の意見でございます。
【高林】だんだん深みにはまってきたような感じがありますけれども、森田先生と佐藤先生は一貫したお立
場であることが分かりましたし、「×」の 4 名の中にもいろいろなお立場があるということも分かったとい
うことです。
　では、今のところから更に進むことにいたしましょう。梶並先生、お願いいたします。
【梶並】続いて、設問 2 に入ってまいります。
　設問 2 は、設問 1 の設定と少し違っております。

設問２：発明の完成（その２）
【設定】

Y2は、E成分を加えることで、保存期間を⻑期化することができるこ
とを見出し、 A成分、B成分、C成分及びE成分を含む塗料（製品Q）
を開発し、本件特許の出願前に発売に必要な全ての準備を終え、本件
特許の出願後から製品Qの販売を開始した。

Xが、製品Qの分析をしたところ、Ａ成分、Ｂ成分、Ｃ成分を含み、か
つD成分を０．0２質量％含むものであった。Xは、Y2の製品Qの製造
販売行為が、本件特許権を侵害するとして、Y2を訴えた。

　Y2 は、E 成分を加えることで保存期間を長期化することができることを見いだし、A 成分、B 成分、C
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成分及び E 成分を含む塗料（製品 Q）を開発し、本件特許の出願前に発売に必要な全ての準備を終え、本
件特許の出願後から製品 Q の販売を開始した。
　皆さん、ずっと設問 1 の頭になっていると思いますので少しご説明しますと、Y1 と Y2 は関係ございま
せん。別の人です。ここの Y2 は、D についての発明ではなくて、E についての発明をしたかどうかがポイ
ントになりますけれども、A、B、C 及び E を含む塗料（製品 Q）を開発して、準備をして販売をしていっ
たということでございます。
　X が製品 Q の分析をしたところ、A、B、C を含み、かつ D 成分を 0.02 質量％含むものであった。X は、
Y2 の製品 Q の製造販売行為が本件特許権を侵害するとして Y2 を訴えたというのが設問 2 の設定でござい
ます。
　それを踏まえて、設問 2―1 でございます。

設問２：発明の完成（その２）
２−１
Y2は、製品Qの製造過程でＤ成分が混入することを知っていたが、こ
の点については特に何も手段を講じなかった。しかし、本件特許の出
願前から、製品QにおけるD成分の量は、（そうならない可能性は十
分あったにもかかわらず、偶然に）０．０２質量％前後であったこと
が、事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は
成立するか。

　Y2 は、製品 Q の製造過程で D 成分が混入することを知っていたが、この点については特に何も手段を講
じなかった。しかし、本件特許の出願前から、製品 Q における D 成分の量は、そうならない可能性は十分あっ
たにもかかわらず、偶然に 0.02 質量％前後であったことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この
場合、先使用権は成立するかというのが設問 2―1 でございます。
【高林】それでは、設問 2―1 について、先使用権は成立するかどうかをお答えください。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
2―1 × × ○ × ○ ○

　田村先生は、この場合には「○」になるということですね。「その発明」というものとして、発明者は発
明を完成しているということだから「○」だということなのですね。
　それで、井関先生と髙部先生と梶並先生は、ここは先ほどの 1―2 と同じであり、何か付加してご発言が
ございましたらお願いいたします。ないと首を振っておられる。
　この場合だって当然「○」だよねというお二人はいかがでしょうか。
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【森田】E 成分は関係ないと思っています。F とか、G とか、幾ら入っていても関係ないと思っています。
【高林】佐藤先生と森田先生ならば、E 成分に着目した発明として完成しようが、どうだろうが、結果 D と
いうものを使って、それを恒常的にというか、ある程度作っているならば、A、B、C、D から成る発明の
先使用が成立するとしていいのだと。別に E に着目して実施していようが、していまいが、関係ないとい
うことですよね。一貫しているのかな。
　髙部先生、どうぞ。
【髙部】被告の立場だったら、訴訟の場では E 成分のことは言いませんよね。ですからそれは当然だと思い
ます。
【高林】髙部先生のご発言は、E 成分があるからどうでこうで、などということが訴訟の場で出てくるはず
はないので、1―2 と 2―1 は訴訟に現れるときは同じことになってしまう。1―2 と 2―1 は、訴訟の場では
E に着目して私はやっている、というようなことにはならないから、A、B、C に D が必ずついてくるかど
うかという話では、同じだということですよね。
　田村先生、どうぞ。
【田村】おっしゃるとおり、ほとんどそうだと思うのです。例えば、アメリカの事件であれば、ディスカバリー
などでたまたま E 成分が見付かるということもあり得るので、ゼロとは言えないかなと思います。でも、おっ
しゃることはよく分かります。
【高林】田村先生だと、E 成分が出てきたらもうハッピーと。
【田村】むしろ私が被告の立場であれば、何か別発明をしていませんかと聞きます。もちろん、今はもう髙
部先生の知財高裁の判決があるので、無理かもしれませんが。
【高林】今、E に着目して発明として完成していたかどうかという問題について、2―1 について何か付加し
てご発言は。森田先生どうぞ。
【森田】そもそも準備をして即時実施しているので、何かがいいと思って作っているわけだと思うのですよ
ね。必ずしも何かがいいというのは、A、B、C、E 成分だけでなくて、ほかのいろいろなことを兼ね備え
たときにいいということで、ある意味何かの効果を得られているから作っていると思うので、全ての物が、
E 成分が入っていると同様の、何らかの発明が完成していた感じではないかなと思います。
　この点、田村先生はどうお考えになりますか。
【高林】そうですね。そこで田村先生は、後半の問題はいいけれども、前半は駄目という。
【田村】特に、ピタバスタチン事件での被告側の主張が、基本的にはそうですよね。後発医薬品として出そ
うとしているのだから、何かのイノベーションはあるのであって、それが同じである必要はないでしょう。
それを求められたら、ちゃんと立証できるかどうかはさておき、そのようなスタンスを取ります。利益衡量
としては、森田先生がおっしゃるとおりです。
　繰り返しになりますが、立法論で考えれば、そもそも発明であることも求めずに、実施形式で考えて予測
の範囲内だとするという見解に、非常に賛成です。ただ、条文には発明と書いてあるので、そのように解釈
することは苦しいと思っております。
【森田】おっしゃるとおりです。特許法 79 条の条文の「その発明」というのがよくないのだと思います。
【梶並】田村先生にお伺いします。先ほどの設問 1 との関係ですが、設問 1 のほうでは特に E ということは
出てこないのですけれども、捉えようによっては、Y1 は、従来技術ではあるのですけれども、A ＋ B ＋ C
というものは発明したといえなくもないのかなと思ったのですが、そこはどういうふうに考えるのでしょう
か。従来技術では駄目だということになるのですか。
【田村】それは難しいですね。結局、発明と新規性の要件は違うからです。がちがちの理屈で答えると、A、B、
C が世の中に蔓延していることを知らなくてやっていた人は発明をしたことになります。その発明の新規性
は否定されますが。他方で、勉強していて A、B、C があることを知っている人は、発明したことにならな
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いということになります。となると、何も知らないで発明した人のほうが、むしろ保護されることになりか
ねません。
　結局、条文上は発明と書いてあるだけで、その発明が新規性・進歩性を満たす必要はないように読めます。
そのため、理屈の上では、確かにバランスが悪くなっているのではないかと思います。要するに、発明が要
件とされていることの問題点がここにも出ているということだと思います。
【梶並】ありがとうございます。分かりました。
【高林】田村先生の立場が明確になったなというところですね。
　次に、2―2 をよろしくお願いします。
【梶並】それでは、続いて 2―2 でございます。

設問２：発明の完成（その２）
２−２
Y2は、製品Qの製造過程でＤ成分が混入することを知らなかった。し
かし、本件特許の出願前から、製品QにおけるD成分の量は、（そう
ならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に）０．０２質
量％前後であったことが、事後的に複数の製造記録から確認できた。
この場合、先使用権は成立するか。

　Y2 は、製品 Q の製造過程で D 成分が混入することを知らなかった。しかし、本件特許の出願前から製品
Q における D 成分の量は、そうならない可能性は十分あったにもかかわらず、偶然に 0.02 質量％前後であっ
たことが事後的に複数の製造記録から確認できた。この場合、先使用権は成立するか。設問 1―3 とパラレ
ルの設問になっております。
【高林】お答えをどうぞ。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
2―2 × × ○ × ○ ○

　これはあまり差がないなという感じで設問を見ておりましたが、案の定、やはり田村先生は E 成分とい
うところで発明が完成しているから、D 成分についての認識はどうでも関係なく先使用は認められるという
ことでありますし、佐藤先生と森田先生は一貫して「○」、2―1 と 2―2 の違いはないということですよね。
髙部先生と井関先生も同じ立場ですね。だから、2―1 と 2―2 は差異がないということと思います。
　特にご発言はございませんでしょうか。次の問題に行くことにいたしましょう。
【梶並】続いて、設問 3 でございます。
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　今度は、準備をしている発明の範囲内における変更かどうかというテーマでございます。

設問３：準備をしている発明の範囲内における変更

A＋B＋C＋0.02質量％D
＋F1(⻘⾊塗料)

本件特許
出願日 特許登録

A＋B＋C＋0.02質量％D
＋F2(赤⾊塗料) 被疑侵害品

（製品R2）販売準備品
（製品R1）

３−１
Y3が本件特許出願日前に販売を準備していた製品R1は、本件特許発明の構成にF1
（⻘⾊塗料）を付加したものであったが、本件特許の登録後に変更され、現在の
被疑侵害品（製品R2）は、本件特許発明の構成にF2（赤⾊塗料）を付加したもの
である。この場合、被疑侵害品（製品R2）に先使用権は成立するか。

　こちらは設問として 3―1 と記載しておりますが、Y3 が、本件特許出願日前に販売を準備していた製品
R1 というものは、本件特許発明の構成に F1（青色塗料）を付加したものであったが、本件特許の登録後に
変更され、現在の被疑侵害品（製品 R2）というものは、本件特許発明の構成に F2（赤色塗料）を付加した
ものであった。この場合、被疑侵害品（製品 R2）について先使用権は成立するかという設問でございます。
【高林】この設問について、先使用権が成立するという方は「○」をお願いいたします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
3―1 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　全員「○」ですね。そうだろうなと予測していると思うのですけれども、だんだんどつぼにはまってくる
という引っかけ問題みたいな感じのところもないわけではないので、後ろに行くと、さっき「○」だったの
に今度はどうなの、みたいな話になってくると思いますが。
　F1 という構成要件は、特許の発明特定事項と関係ない構成要件であるから、特許のクレームと関係ない
構成要件を変えようが、A、B、C、D というものが前後同じように使われているならば、当然これは先使
用が主張できていいよねということになりますが、この問題はプレゼンをやっていたときの森田先生の発言
と関係があるのかなと思います。いかがでしょうか。
【森田】周知慣用技術の転換だと思うのですけれども、青を赤に変えるぐらいのことは通常やることという
ことで、実施形式の同一性を認めていいのではないかという立場です。
【高林】ここで言うと赤か青かなんていうことは通常の周知技術の変更にすぎないのだから、赤が青になろ
うが関係ないよねということでありますが、この点、問題を作った梶並先生などももちろんそうだよね、と
いうことでしょうか。
【梶並】先ほど田村先生が整理をしてくださいましたけれども、発明を出発点に考えるという考え方と、実
施形式を出発点として考えるという考え方で分けたときには、発明を出発点とするという考え方であれば、
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何の疑問もなく認められることになるだろうと思います。つまり、技術的思想としては A、B、C、D とい
うところについて一緒ですので、そこに変化はないだろうと思いましたが、実施形式に着目する考え方の場
合、もしかすると F1 というものから F2 に変える、青を赤に変えるということであっても認めないという
考え方があり得るのかなと。実施形式に非常にこだわる考え方であると、そういった考え方があり得るのか
なと思って作成いたしましたが、先ほど森田先生がおっしゃったとおり、この程度であれば通常の設計変更
みたいなものだということでございますので、そうであれば、これはいずれであっても先使用権は認めると
いうことになるかと思いました。
【高林】何か付加して発言する方はいらっしゃいますか。
　大体これはいいのかなと思う方が多いのだろうなと思うのですが、だんだん難しくなってくるので、次の
問題をお願いいたします。
【梶並】続いて、設問 3―2 でございます。

A＋B＋C＋0.02質量％D

本件特許
出願日 特許登録

A＋B＋C＋0.02質量％D
＋G（副作用減少）

被疑侵害品
（製品S2）

販売準備品
（製品S1）

３−２
Y3が本件特許出願日前に販売を準備していた製品S1は、本件特許発明の構成と同
じ構成であったが、本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品S2）
は、本件特許発明の構成に副作用を減少させる成分Gを付加したもの（利用発
明）である。この場合、被疑侵害品（製品S2）に先使用権は成立するか。

設問３：準備をしている発明の範囲内における変更

　今度は、Y3 が本件特許出願日前に販売を準備していた製品 S1 というものが、本件特許発明の構成と同
じ構成であった、A ＋ B ＋ C ＋ 0.02 質量％ D であったけれども、本件特許の登録後に構成が変更されて、
現在の被疑侵害品（製品 S2）というのは、本件特許発明の構成に副作用を減少させる成分 G を付加したも
の（利用発明）である。この場合、被疑侵害品（製品 S2）に先使用権は成立するかという設問でございます。
【高林】クレーム外の構成要件を加えておりますが、この場合でも先使用権が成立するという方は「○」、成
立しないという方は「×」をお願いいたします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
3―2 ○ ○ ○ × ○ ×

　髙部先生は「○」。井関先生は「×」かなと思いましたし、森田先生が「×」は皆さん意外だなと思った
かもしれませんし、髙部先生が「○」というのも意外だなと思った人が多いと思いますよ。ですから、その
3 名に最初に発言していただきたいと思います。髙部先生、「○」ですか。
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【髙部】はい。私の立場からいきますと、被疑侵害品 S2 というのは、G 成分が入っているかもしれないけれ
ども、「A ＋ B ＋ C ＋ 0.02 質量％ D」というものであることには変わりがないのです。G という成分が入っ
て、それによって副作用が減少するということですが、S1 という「その発明」の内容からすると、それが
実施形式として更に範囲が小さくなったかもしれないけれども、認めていい範囲なのではないかと思います。
　G 成分が副作用の減少ということで新たな顕著な効果を生じていて、そのために利用発明になって、もと
もとの発明と全く異なってしまうというときに、発明の範囲に入るのですかという話はあるのかもしれない
のですけれども、被告製品としては原告の特許発明の範囲に属していて、しかも、出願前には原告の特許発
明と同じことを既に実施していたという意味で、これは先使用を認めてもよい場合ではないかと思った次第
です。
【高林】設例としては「成分 G を付加したもの（利用発明）」と書かれているのですけれども、ということ
は副作用を減少する G というのはすごい効果だということが書かれているように思いますが、設問を作っ
た梶並先生、どうですか。
【梶並】そこは、要するに別の発明として成立し得る程度に顕著なものだということで「利用発明」と書か
せていただいておりますので、そういう前提でどうかということです。
　私の意見を述べてしまうと、利用発明であることは全く関係がなくて、技術的範囲との関係で見たとき、
まず先使用権として認められる技術的範囲がどこまでなのかというのを見て、その内側に入ってくることに
変わりはありませんので、そうであれば先使用権は認められるはずだろうと考えております。
【高林】髙部先生、そこはそれでよろしいということですか。
【髙部】はい。私はそこはいいのではないかと思っています。ただ、すごくいい効果が生ずるということを
別に被告は言う必要もないものですから、厳密にこれが本当に利用発明で、全く違う発明なのですと主張さ
れたとしても、技術的範囲に属するには違いないという話であって、先使用として認めてもよいのではない
かと思いました。
【高林】田村先生、うれしいのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
【田村】私より先に、森田先生と井関先生にお願いしたいです。
【高林】森田先生が「×」になっているというのと、井関先生がやはり「×」だというところを次にお伺い
したいと思います。では、森田先生、お願いします。
【森田】私が申し上げているのは周知慣用技術の基準なので、利用発明というときに変わってしまうのです。
そうすると、G を添加するというのが周知慣用技術の付加ではないので、「×」なのではないかということ
です。
　利用に関しては、利用発明というよりは、準備品をそのまま利用するものはいいとしても、これは変容さ
せているので、ここまでは認めないのではないかという立場です。
【高林】森田先生が意外とここに厳しいなというのが、「×」が出てきたのが初めてかなと思うのですけれど
も、井関先生、いかがでしょうか。やはり「×」ということですか。
【井関】はい。私、先ほど髙部先生が、この利用発明ですごく顕著な効果があって、別発明になってしまっ
ているのであれば別論ということをおっしゃっていたように聞こえたのですけれども、私はこれは「利用発
明」と書いてあるのでそのケースだと、副作用を減少するというのは今までにない新規性・進歩性のある、
効果のある別発明であると、つまり、基本発明である A、B、C、D というのを土台に改良発明として出て
きた別発明だと解釈いたしました。そうしますと、同じ発明という条文、「その発明」というものとは範囲
を異にしてしまう、はみ出ている、別の発明になっています。これは利用発明でありますから、基本発明の
特許権の効力としてはもちろん及んでくるわけですけれども、これは発明全体としてはもはや特許発明と異
なる発明になっているので、先使用発明と異なる発明になっていると及ばない、そのような趣旨であります。
【高林】では、田村先生。
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【田村】井関先生のお立場は、今日のご講演ではっきりしましたから、今のようにお答えされるのはよく分
かるのです。
　私はどちらかというと森田先生を、より私の次元に引き付けたく思っています。森田先生は、先ほどのご
発言あるいは今日のご講演で、やはり物に着目して、準備品とそれに対する即時実施の意図という表現をさ
れた上で、利用発明という切り口であるかどうかはともかく、もう別物になっているのではないかというお
話をされていました。
　私は、要件論としては、発明の範囲内という問題と事業の範囲という問題の 2 つがあると思っています。
それで、発明思想のほうから見るのが発明の範囲内だとすると、森田先生がおっしゃっている即時実施の意
図というのは、最高裁の言う事業の準備のほうの話であり、事業の範囲の話だと思うのです。もちろん、私
も、それは大事な要件だと思います。ただ、それも、技術あるいは思想で考えるのではなくて、まさに森田
先生が時々示唆されているように、準備品と G 成分が加わったものがどのくらい違うかという問題になる
かと思います。
　それは、私の説だと、先ほどから申し上げている関係特殊的投資、つまり、最初の準備品に投資した投資
が全く役立たないかどうかで決めます。例えば、最初に先使用者が実施したのは家電製品でしたが、全く同
じ発明を、侵害訴訟の時点で街路灯に使っていたとします。このときには、技術的には全く同じだったとし
ても、家電製品に対する事業の投資というのはおそらく役に立ちません。そこで、これは関係特殊的投資を
まだしていないと言えるので、先使用を認めなくてよいと思うのです。
　この件では、S1 から S2 へと変更されているけれども、D を製造するところまで一緒で、おそらく製造ラ
インとかを生かせると思うので、こういうときは、即時実施の意図があったとして事業の準備があったと認
めてよいと思います。
　森田先生は時々、利用発明という単語がお言葉の端に上りますが、どちらかというと、お金をかけたとこ
ろと違うかどうかという基準で見たほうがよいのではないかと思っております。
【森田】分かります。G を加えるということが、例えば先使用発明をしていたときに、副作用があるから副
作用を低減しなければいけないということを問題として認識していて、かつ、G がそういう副作用を低減す
る効果があることもよく知られているという感じであれば、周知慣用技術の付加ということで認める。
　ただ、全然違う発明に変貌してしまったときに、全く完成してもいないし、思いついてもないときに、そ
こに先使用権を認めるというふうになるかというと、即時実施の意図というのを最高裁が要求したからには、
そこまではやり過ぎなのではないかと感じたということです。
【田村】ご指摘のとおり、いつの時点で周知慣用でないといけないかが問題となります。もしそれが出願の
時点だとすると、出願日から 20 年間特許が存続しますから、何となく普通にやっていたら、出願から 2 年
間は進歩性があるような範囲だったけれども、残りの 18 年間でうっかり変更したということがあると思う
のです。なるべく実施を保障しましょうという森田先生のお立場からすると、あまりそういう制限をしない
ほうがよいのではないかと思います。
　ただ、森田先生は最高裁があるからそのようにお考えになっているということであって、もしかしたら立
法論としては、私と同じ方向に考えていただけるのでしょうか。
【森田】立法論としては変えてほしいなというところです。今回、周知慣用技術基準というものでいくとこ
うなってしまう。
【高林】では、佐藤先生。
【佐藤】今のお二人の先生の議論を聞いておりまして、なるほどと思うところがたくさんあるのですけれど
も、私の意見は、成分 G をプラスしたことによって、優れた他の効果が得られるとしても、それは関係な
いと判断することが正しいのではないかと思っています。
　なぜかというと、これは先使用者と特許権者の公平を図るという制度において、先使用者がなした先使用
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発明である A ＋ B ＋ C ＋ D0.02 質量％の発明の貢献で、特許権者の特許発明 A ＋ B ＋ C ＋ D0.01 ～ 0.05
質量％に対抗する、この構図は変わっていないと思うのです。後から E を付け加えようが、F を付け加え
ようが、何を付け加えようが。それゆえ、やはり先使用権の成立は、付加したものがたとえ周知慣用でない
としても影響されるべきではないと思っております。
　リハーサルのときは森田先生と完全に意見が一致していたと思っておりまして、ここで何か裏切って敵対
するみたいになってしまって恐縮ですけれども、私はそんなふうに思っています。
【高林】井関先生、どうぞ。
【井関】先使用権というのは、基本、出願前に自分が発明をし、実施をしていたことを継続させてあげる、
そこはもちろん大事にしなければいけないし、それは十分守るべきだとは思うのですけれども、今の話は出
願日の後になって新しい発明をしているという話ですよね。だから、出願時点で先使用権が認められるとき
には知らないでということでやっていますけれども、その後の実施形式の変更の話になってくると、もはや
そのような縛りはないわけですから、これは特許権者のいい発明、改良発明を見てまねをする、それも可能
なわけですよね。
　そうしたときに、自分が出願の時点で既にやっていた発明の範囲を超えて、人の発明をまねして、そこに
までどんどん広げていくということがなぜ許されるのか。それが許されるというのは非常に不公平な感じが
しています。特許権者は、特許出願をし、クレームを書き、自分の発明をちゃんと公開し、ということで大
変な努力をしているわけなので、それに対して先使用者というのは、確かに発明をし、実施をしていたかも
しれないけれども、実際に客観的に見えているのはピンポイントの実施品が出願前にあったというだけです。
クレームを書いているわけでもない。そのような場合に、私の発明は実はこんなところまで及んでいたので
すよと後になって大変広いことを主張してくるのはとても不公平な感じがしております。
　たかだか抗弁にすぎない、別に独占権があるわけではないのだからたいしたことはないと言われるのだと
思いますけれども、特許権者の側から見れば、そんな先使用者がいっぱいあらゆるところに出てきて、そこ
は独占権に穴があくわけですから、何のために特許を取ったのだろうと。出願前にやっていた発明であれば
仕方がない、我慢しなければいけないけれども、出願後になって、わやわやと「実は」と広がってくる、別
発明にまで侵食されてくるという感覚で、特許権者から見たら、せっかくいい改良発明を自分が基本発明に
基づいてやっているのに、それをまねして先使用者が出てくるのだということは大変不公平な感じを受ける
のです。
【高林】梶並先生、どうぞ。
【梶並】幾つかあるのですけれども、井関先生が今おっしゃった、実施形式としてこれしかやっていないの
にこれぐらい広げてということは、そういう場合はあるかもしれません。が、一旦それは措いておいて、設
問 3―2 に戻って考えてみたときには、訴訟の構造的には、被告側は先使用権の抗弁の主張をするわけです
けれども、そのときに主張する内容としては、出願日前に A ＋ B ＋ C ＋ 0.02 質量％ D をやっていました
よということですね。それで十分だということになるわけです。では、その抗弁に対して原告は何を主張す
るかというときに、利用発明では駄目だよという説に立ったときにどういう主張になるのかというのがなか
なか難しいのかなと思われるところです。
　原告側の反論として、被告がやっているのはプラス G という非常に顕著な効果をもたらす新しい発明な
のですということを、原告が言うのかということですね。それが利用発明となるようなものなのだというこ
とを誰が主張立証するのかというところが非常に疑問だなと思われるところです。被告が言うわけではなく
て、原告がそういうことを言って、では何を基準にそれを判断するのか、進歩性があるものなのかというと
ころはどういった判断になるのかが非常に難しいところだなと思います。
【田村】口が滑られただけのような気もいたします。井関先生のご指摘はよく分かりますが、設問 3―2 だと、
特許権者が先に利用発明を思い付いたという点が条件に入っていないので、事例としては、先に Y3 のほう
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が思い付いた場合を含んでいます。
　他方で、井関先生がおっしゃることも、確かに利益衡量としてあり得ます。特許発明者のほうが先に利用
発明を思い付いたときには、その利用発明についてもう一回特許権者は先に出願して、それよりも Y3 のほ
うが遅ければ先使用を認められないでしょう。逆に、2 回目の特許出願に対しても Y3 のほうが早ければ、
その場合は先使用が認められるという話になります。しかし、この設例は、そういった事例ではなかったと
いうことだと思います。
【梶並】私も田村先生と全く同じように考えていて、先ほど申した主張の構造としては、先使用の抗弁に対
して原告が何か利用発明の主張をするのであれば、それは原告として別途利用発明について特許出願をして
特許が認められているのであれば、別の請求原因事実としてその特許に基づいた主張をしていくことになる
のだろうと思います。
　それに対して、果たして利用発明との関係で先使用権が成立するのかというのは、田村先生がおっしゃっ
たとおり、Y3 側が、その利用発明の出願日よりも先に利用発明の実施をしていたのかというところが問題
になってくるのかなと思います。
【井関】ありがとうございます。確かに、利用発明をどっちが先にしたとは書いていないので、私が申し上
げたような事例もあるし、そうでない場合もある。両方あり得るということですから、私が ｢口が滑って」
間違ったことを言ったわけではありません。先使用権を認め「○」とするのであれば、どちらでも認めると
いうことになると思うのです。だから、先ほど私が申し上げたようなケースだと不公平感が際立つという形
になります。必ずしもそうではないということは分かります。
　先ほど梶並先生がおっしゃった誰が主張するのかというところは、確かに現実の裁判を考えたときには難
しいことなのかもしれないのですが、先使用権が成立したけれど、今被告は利用発明を作っているという前
提なのですよね。そうしますと、先使用権が認められて、だから、出願時点においては確かに同じ発明をし
ているけれども、今は実施形式を変更しているという場面で、同じ発明、自分が実施の準備をしていた発明
の範囲内ですかということは、先使用権の成立のために必要なわけですから、そのときに原告としては、い
やいや、あなたが今やっていることは出願日においてやっていたことと違うでしょうと。実施形式の変更を
していて、それはあなたが準備していた発明の範囲を超えていますね、ということは原告として言えるので
はないですか。それは言ってはまずいですか。
【梶並】おっしゃるとおりで、位置付けとしては先使用の抗弁に対する積極否認という位置づけになるのだ
ろうと思いますが、利用発明かどうかというところの立証がすごく難しいのかなと。
　つまり、ささいな構成要件を付加しただけなのか、あるいは本件でいうところの G という非常に重要な
構成要件を付加したのかというところについての主張立証が、原告側がそれを主張するのかなというのが、
非常に違和感があるなと思うところでございます。
【髙部】それは不要だと思います。飽くまでも被告のほうが先使用でやっていた発明の範囲内である、事業
の範囲内であるということを主張立証すべきであるので、原告が利用発明だからということを主張する必要
はないと思います。少なくとも立証責任があって、ノンリケットだったときに原告に不利に働くということ
はないと思います。
【梶並】そうですね。立証責任はあくまでも被告側にあるということですね。
【高林】では、3―3 をお願いいたします。
【梶並】それでは、設問 3―3 でございます。
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A＋B＋C＋0.04質量％D

本件特許
出願日 特許登録

販売準備品
（製品T1）

３−３
Y3は、D成分の含有量が0.01〜0.07質量％の場合に安定化に寄与することを確認し
た上で、0.04質量%（意図的に調整）の製品T1の販売を準備していたが、製品T1は、
本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品T2）のD成分の含有量は
0.02質量％（意図的に調整）である。この場合、被疑侵害品（製品T2）に先使用権
は成立するか。

設問３：準備をしている発明の範囲内における変更
本件特許発明
「Ｄ成分の含有量が
０．０１〜０．０５質量％」

A＋B＋C＋0.02質量％D
被疑侵害品
（製品T2）

　今度は、Y3 は、D 成分の含有量が 0.01 ～ 0.07 質量％の場合に安定化に寄与することを確認した上で、0.04
質量％、これは意図的に調整をして製品 T1 の販売を準備していました。ですが、製品 T1 は、本件特許の
登録後に構成が変更されまして、現在の被疑侵害品（製品 T2）の D 成分の含有量は 0.02 質量％、こちらも
意図的に調整をされたものということでございます。この場合に、被疑侵害品（製品 T2）に先使用権は成
立するかというのが設問 3―3 でございます。
　左上に、おさらいですが、本件特許発明は「D 成分の含有量が 0.01 ～ 0.05 質量％」であるということが
記載されております。
【高林】0.04 から 0.02 に変更した場合であるが、いずれもクレームの範囲内ですけれども、これは先使用が
成立してよいという方は「○」をお願いします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
3―3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　全員が「○」ということですね。クレーム範囲内からクレーム範囲内への変更であるということなので、
これを「×」という方は一人もいない。では、次をお願いいたします。
【梶並】次は恐らく分かれるのではないかと思いますが、設問 3―4 でございます。
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本件特許
出願日 特許登録

３−４
Y3は、D成分の含有量が0.01〜0.07質量％の場合に安定化に寄与することを確認した
上で、0.07質量%（意図的に調整）の製品U1の販売を準備していたが、製品U1は、
本件特許の登録後に変更され、現在の被疑侵害品（製品U2）のD成分の含有量は0.02
質量％（意図的に調整）である。この場合、被疑侵害品（製品U2）に先使用権は成
立するか。

設問３：準備をしている発明の範囲内における変更
本件特許発明
Ｄ成分の含有量が
０．０１〜０．０５質量％

A＋B＋C＋0.07質量％D
販売準備品
（製品U1）

A＋B＋C＋0.02質量％D
被疑侵害品
（製品U2）

　今度は、Y3 は、D 成分の含有量が 0.01 ～ 0.07 質量％の場合に安定化に寄与することを確認した上で、今
度は 0.07 質量％に意図的に調整して製品 U1 の販売を準備していたけれども、U1 構成は本件特許の登録後
に変更されて、現在の被疑侵害品（製品 U2）の D 成分の含有量は 0.02 質量％、こちらも意図的に調整され
たものである。この場合に、被疑侵害品（製品 U2）について先使用権は成立するかということでございます。
【高林】これはまた難しくなってきましたが、クレーム範囲外のものを実施準備していたが、その後にクレー
ム範囲内のものに変更したという場面であります。「○」、「×」をお願いします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
3―4 × × ○ × ○ ○

　この場合で、予測どおりかどうか分かりませんけれども、井関先生と髙部先生は「×」というのはそうで
すし、梶並先生も「×」ですね。田村先生、森田先生、佐藤先生が「○」です。
　では、梶並先生、なぜ「×」か、ご説明をお願いいたします。
【梶並】出願前が 0.07 ということで、これはクレームの範囲から外れているということになります。0.01 ～
0.07 について安定化に寄与するということを確認しているわけですけれども、出願前の時点において実施し
ているのは 0.07 ということなので、本件発明の技術的範囲との関係では実施の準備があったとはいえない
のではないかということで「×」にしております。
【高林】Y3 としては、この特許とは違うのですが、0.01 ～ 0.07 が安定化するという、言ってみれば発明と
して完成できるというか、新規性・進歩性があるかどうかは別として、発明として認識していたが、実際に
準備していたものはクレームの範囲外であったという場合に、自分の認識していた発明の範囲内で変更した
けれども、実施の準備をしていた物がクレーム範囲外だったから、これはもう絶対的に駄目だよねというの
は、髙部先生と井関先生はそうですよね。何か付加していただければ。
【髙部】出願日において 0.07 という本件特許の範囲外のことを実施されていたので、特に Y3 に法定通常実
施権を与えて保護する必要はないということでございます。

23-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   10223-09-116_012_基調講演・パネルディスカッション.indd   102 2024/04/24   10:36:422024/04/24   10:36:42



日本弁理士会中央知的財産研究所　第 20 回公開フォーラム

Vol. 77（別冊 No.30） － 103 － パテント 2024

【高林】そこは、そういうのが通説というか、そういうものになるのだろうなという気持ちでありますが、「○」
である 3 名にご発言をいただくことにしたいと思います。田村先生どうぞ。
【田村】通説でないことは認めつつ、私の考えは「△」に近いところがあります。
　たとえば、0.01 ～ 0.07 という発明をしていて、0.01 ～ 0.05 というのがさらによい効果だったとします。
このように 2 段階になっていて、ここが利用発明に当たるようなときには、私は食い込みを認めません。と
ころが、実は 0.01 ～ 0.07 で同じ効果だということであれば、同一発明であると言えるでしょう。特許発明
を 0.05 にしたのは安全策を取って低めに設定したか、あるいは 0.06、0.07 についての実施例がなかったか
らかもしれません。その理由はともあれ、同じ発明である以上は、もし出願していれば特許は認められなかっ
たところです。出願したときと同じ地位を保障するという私の立場からは、当然に先使用者が実施できると
いうことになると思います。
　反対のお三方は、出願前にはクレームの外だったとおっしゃいますが、ちょうど森田先生も私も非常に問
題視していた訂正絡みの事件があります。訴訟になって、まさに訂正の抗弁として、この被告の先使用を防
ぐためだけに、同じ発明の中で減縮したようなときも、結論が変わらないのかどうかというところが気にな
ります。
【高林】その点は当然問題になると思いますね。訂正されたことによってクレーム範囲外になってしまって、
出願時からクレームが減縮されていたのだからというような意図的な場合はどうですかと田村先生が質問し
ておりますが、髙部先生、いかがでしょうか。
【髙部】そういう事態が生じるのをすごく不都合だというのは、気持ちはよく分かるのですけれども、考え
方としては出願日にどうだったかということを考えたらいいのではないかと思います。特許出願日の段階で
はクレームの範囲内だった、つまり、クレームについて、出願日に発明全体について先使用権が生じていた
ということになりますと、全体を実施することができる通常実施権がある。その後、訂正をされた結果、発
明については減縮されたかもしれないけれども、出願日当時、取得した先使用権はそのまま維持されると考
えることは可能なのではないかと思います。
　そうすると、最後の設問 6 にも関係するのですけれども、今、田村先生が言われたように、出願日前に実
施をしていたところをあえて削るような訂正をした場合でも、先使用権を認める可能性はあると私は考えた
いと思います。
【高林】かなりショッキングな話、ショッキングかどうかは知らないけれども、判例と違うということかなと。
【髙部】私が先ほど述べた考え方は、先ほどご紹介のあった裁判例とは結論は違うのですけれども、もしそ
の裁判例に対してバランスを欠くというご批判があるようでしたら、先ほど述べた考え方があり得るのでは
ないかと考えました。
【高林】最後の設問の話になってしまっているのですけれども、井関先生、いかがですか。
【井関】田村先生は、訂正や補正とか安全策で縮めたものが同じ発明だという前提に立たれていますが、私
はそこが違っていて、先ほど田村先生や森田先生が問題にされている光照射事件は、訂正がもう確定したの
だったら、訂正後の新しいクレームで出願され、それで特許権が得られたのだということになるとしていま
す、遡

そきゅう

及効がちゃんと 128 条にあるのだから。初めは違ったのだと言ってみても、今となっては出願時のク
レームでもなければ、まして特許権も取られていないのだし、そこはもう先使用権なんかなくても自由に実
施できるわけだから、先使用権を認めなくても何の問題もないということですので、私は訂正後だとか何と
かは関係ないと思っています。
　この設例ですけれども、0.01 ～ 0.07、数値限定発明だと思うのですが、それだったらここの限界の数字の
ところに何か意味がないと特許を取れないのではないかと思っています。そうすると、これは同じような発
明で片や 0.07 と言い、片や 0.05 と言い、これが両方正しいというのはどんな事例なのかはよく分からない
なというところですけれども、両方正しいということであれば、それはもう効果なりが違うはずだと思いま
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す。違わなかったら、同じ発明で数値が違うというのはどちらかが間違っているということだと思うので、
数値が違う以上は別の効果がある、別発明だと思います。
　そうすると、0.07 というこの発明のクレームの範囲外だったということは、もう別発明を実施されていた
のだと評価できると思いますから、これは先使用権の同一発明という要件を満たさないと考えます。
【高林】0.05 か 0.07 か。田村先生、お願いします。
【田村】私は、こういうケースは日常的に起こると思っています。クレームをサポートするために、満遍な
く実施例を設けるわけではないので、0.06 や 0.07 のところを確認せず、実施例の 1 つが 0.05 で、比較例が 0.08
だというときに、0.05 をクレームにするということはよくあると思います。むしろそうしないと、特許庁で
認められないでしょう。その状況で、被告のほうが別途 0.06 を実験して、基本的に同じ結果が得られると
いうことを発見するのは、しょっちゅうあることのように思っております。
【高林】手を挙げられた佐藤先生、どうぞ。
【佐藤】田村先生の今のコメントに関してですけれども、よく起きる話だと思います。いわゆる「安全策を取っ
て」と田村先生はよくおっしゃると思うのですけれども、それはよくあることだと思っています。
　私は、これは技術的思想の本質は何なのかということがすごく重要なのだと思っていまして、0.01 ～ 0.07
というものが技術的思想の本質なのであれば、やはり先使用権は認められるべきであると思っています。し
かも本設問では Y3 が効果を確認したという設問になっていますけれども、主観的にどう思ったかというの
はどうでもいいと私は思っています。それよりも技術の本質として 0.01 ～ 0.07 の場合に安定化に寄与する
ことが客観的な事実なのであれば、それを重要視すべきだと思っています。
　このような場合に先使用権が認められないとすると、先使用者から見れば、いつ誰がどの範囲で特許を取
るかというのは全然予測できませんので、やはり酷に過ぎるというのが私の意見でございます。
【高林】出願時点でクレーム範囲外の 0.07 だったというのは絶対に動かない事実なので、これでも先使用が
認められるというのは、結構厳しいなと私は思いますね。訂正が絡んだというとまたちょっと違う問題にな
るのかなとは思いますが、訂正が絡まない場面では形式論だと言われそうですが難しいと私は思いましたが、

「○」という説も、3 対 3 となっておりますので、田村先生が喜んでいるようにこのパネルでは拮抗してい
るようです。
　では、次の設問に行きましょうか。
【梶並】それでは、事例 2 のほうに行きたいと思います。
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事例２
•本件特許発明（Xの所有する特許発明）
材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイル。

（発明の効果）
材料Aの表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、大気中のチ

リなどの汚れが付きにくく、外壁をきれいに保つことができる。

　本件特許発明、今度は X の所有する特許発明で、また前のものと違っております。材料 A から成る基材
の表面に樹脂 B の薄膜を備えた外壁タイルという構成要件になっておりまして、効果としては、材料 A の
表面を構成する材料に樹脂 B を用いると、大気中のちりなどの汚れがつきにくく、外壁をきれいに保つこ
とができる効果があるというものでございます。
　こちらの特許との関係で、設問 4、今度は即時実施の意図のテーマでございます。

設問４：実施の準備（即時実施の意図）
Y1は、材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの薄膜を備えた外壁タイルPの製造販売を
していた。Xは、Y1の、外壁タイルPの製造販売行為が、本件特許権を侵害するとし
て、Y1を訴えた。
Y1が外壁タイルPの販売に至るまでは以下の経緯があった。

(1)Y1の従業員が材料Aからなる基材の表面を構成する材料に樹脂Bを用いると、
大気中のチリなどの汚れが付きにくくなり、外壁タイルとして有用であること
を報告書にまとめ、社内で発表した。

(2)材料Aからなる基材の表面に樹脂Bを設けた外壁タイルPを販売することを社内
決定した。

(3)外壁タイルPを製造するための材料A及び樹脂Bを発注した。
(4)外壁タイルPの販売を予告する広告を行った。

先使用権が成立するのは、上記(1)〜(4)のいつの段階か。
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　Y1 は、材料 A から成る基材の表面に樹脂 B の薄膜を備えた外壁タイル P の製造販売をしていました。X
は、Y1 の外壁タイル P の製造販売行為が本件特許権を侵害するとして Y1 を訴えたところ、Y1 が外壁タイ
ル P の販売に至るまでは以下の経緯があったということでございまして、（1）から（4）ございます。
　（1）Y1 の従業員が材料 A から成る基材の表面を構成する材料に樹脂 B を用いると、大気中のちりなどの
汚れがつきにくくなり、外壁タイルとして有用であることを報告書にまとめ、社内で発表した。（2）材料
A から成る基材の表面に樹脂 B を設けた外壁タイル P を販売することを社内決定した。（3）外壁タイル P
を製造するための材料 A 及び樹脂 B を発注した。（4）外壁タイル P の販売を予告する広告を行った。
　こういった経緯の中で、先使用権が成立するのは（1）～（4）のいつの段階かというのが設問 4 でござい
ます。
【高林】ちょっと今までと違う形で質問いたします。準備として認められる段階から「○」をお出しください。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
４（1） × × △ × × ×
４（2） ○ × ○ × ○ ○
４（3） ○ ○ ○ ○ ○ ○

　（1）でも「△」がいらっしゃる。（2）に行ったら、梶並先生、田村先生、森田先生、佐藤先生が「○」に
なったということです。（3）になったら「○」という方。ということで何となくオーソドックスな感じが私
はするのですけれども、（3）まで行って、やっといいよねと言った方が髙部先生と井関先生。（1）でも「○」
かもしれないという田村先生、発言をお願いします。
【田村】これは、先ほどから申し上げているとおり、この発明の実施に即した投資であり、この発明が実施
できないと無駄になる投資が行われているか否かという問題です。
　他方、発明自体に対する投資は保護しません。それは、どんなにその投資がかかったとしても、発明をす
るために投資がかかるのは決まっていることであって、それでオーケーだったら事業の準備がすべて認めら
れないと意味がないからです。そこで、発明に対する投資と区別できるものが、（1）の場合にあるのかどう
かがかなり微妙だったので、本当は「×」かなと思いました。とはいえ、大激論をする側で何か言わなけれ
ばいけないと思って、とにかく何らかのお金が 5 万円くらいかかったという前提であれば、「○」にしても
よいと思いました。
【高林】（1）は、報告書にまとめ、社内で発表したということで、本当に内々の。
【田村】そのときは、「×」だと思います。
【高林】激論ということで出していただいたということで、結構「×」っぽいなという感じですけれども、（2）
で社内決定したというのでもいいよねという方が梶並先生、森田先生、佐藤先生ですが、社内決定して外に
どうこうと書いていないのですけれども、佐藤先生、これでよろしいですか。
【佐藤】販売の社内決定というところを重く見ているのです。ただ、私は、ここは発明だけでは駄目で、実
施の準備をしたところをすごく重く見るべきだという論者でありまして、そこは投資がどれだけなされてい
るかということも関係するのですけれども、製造販売する外壁タイルの基本的な構成や仕様が定まっていな
い、ただ単に基材の表面に樹脂Bを設けたタイルを販売するということだけしか決まっていないのであれば、

「×」にしたくなってくるということでございます。
【高林】そうですね。事案によって違うのかなと思うのですけれども、（3）まで行けばいいのだろうなと私
も思うのですけれども、（1）では無理だろうなと思うし、（2）も大丈夫かな、駄目ではないかなと思うわけ
ですが、田村先生、どうぞ。
【田村】（2）も、ぎりぎりかもしれません。ただ、発明後の社内手続に費やしているので、会議関係者の人
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件費相当分として、数万円くらいは使っているのではないかと思います。そうであれば、認めてあげようか
なと思います。
【高林】では、井関先生、どうぞ。
【井関】どこで申し上げようかと思っていたのですけれども、私、関係特殊的投資という概念にずっと大き
な違和感を持ち続けておりまして、それはお金をかけたらこっちのものというのと近くないですか。
【田村】同じです。
【井関】そうですよね。侵害だろうが、何だろうが、お金をかけたらもう勝ちだというふうに聞こえてしよ
うがなくて、それは正義感にもとるような気がします。お金のある者の勝ちなのかということで、とても違
和感があります。以上です。
【高林】田村先生がおっしゃったとおり、人件費をかけたのだから、その分やったのだから、準備していた
からいいよねということで、先使用権を認めてしまうというのは、投資した費用にバランスが取れるのだろ
うかなという気がするわけです。
【田村】しかし、明確な線引きがないと予測可能性を害するので、私は、お金をかけたということは発明を
実施するのに頑張ったということであり、正義にかなっているのではないかと思います。
【高林】次の問題に行きましょう。
【梶並】それでは、設問 5 でございます。こちらも即時実施の意図との関係です。

設問５：実施の準備（即時実施の意図）
【設定】
Y2は、材料Aからなる基材の表面に樹脂Bの下位概念である樹脂b1の薄
膜を備えた外壁タイルQの製造販売をしていた。Xは、Y2の外壁タイル
Q（材料A+樹脂b1）の製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして、
Y2を訴えた。

５−１
Y2は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時
点では、①材料A＋樹脂b1の構成、及び、②材料A＋樹脂b2（樹脂Bの
下位概念）の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの
構成を採用することは決めていたものの、いずれにするか決定してい
なかった。そして、本件特許出願後に、①材料A＋樹脂b1の構成を採
用して、外壁タイルQとして製造販売するに至った。この場合、先使用
権は成立するか。

　設定として、今度は Y2 という方が出てきます。Y2 は、材料 A から成る基材の表面に樹脂 B の下位概念
である樹脂 b1 の薄膜を備えた外壁タイル Q の製造販売をしていた。X は、Y2 の外壁タイル Q（材料 A ＋
樹脂 b1）の製造販売行為が、本件特許権を侵害するとして Y2 を訴えたという設定の下、設問 5―1 です。
　Y2 は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時点では、①材料 A ＋樹脂 b1 の構成、
及び、②材料 A ＋樹脂 b2、こちらも樹脂 B の下位概念の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いず
れかの構成を採用することは決めていたものの、いずれにするかは決定していなかった。そして、本件特許
出願後に、①材料 A ＋樹脂 b1 の構成を採用して、外壁タイル Q として製造販売するに至った。この場合、
先使用権は成立するかという設問でございます。
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【高林】次の問題も一緒にやってしまいましょう。

設問５：実施の準備（即時実施の意図）
５−２
Y2は、本件特許出願前に外壁タイルの実施の準備をしていた。その時
点では、①材料A＋樹脂b1の構成、及び、②材料A＋樹脂C（樹脂Bとは
別の樹脂）の構成の外壁タイルの実施の準備をしており、いずれかの
構成を採用することは決めていたものの、いずれにするか決定してい
なかった。そして、本件特許出願後に、①材料A＋樹脂b1の構成を採
用して、外壁タイルQとして製造販売するに至った。この場合、先使用
権は成立するか。

【梶並】設問 5―2 は、ほぼ同じですが、②だけが違っております。①は材料 A ＋樹脂 b1 の構成ですが、②
のほうが材料 A ＋樹脂 C ということで、これは樹脂 B とは全く別の樹脂だという構成の外壁タイルの実施
の準備をしており、いずれかの構成を採用することは決めていたが、いずれにするかは決めていなかった。
結果的に①の構成を採用して、Q として製造販売するに至った。この場合、先使用権が成立するかという問
題でございます。
【高林】二つの設問にお答えをお願いします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
5―1 ○ ○ ○ ○ × ×
5―2 × × × × × ×

　設問 5―1 について、まず、下位概念としてはいずれかということで準備していたという事案でどうかと
いう設問ですが、佐藤先生と森田先生が「×」ですね。
　引き続いて設問 5―2 は、みんな「×」になっていますが、準備している段階では B か C か決めかねてい
たというのだから、「×」になるのだろうなと思うわけです。
　設問 5―1 の場合は、下位概念としてはいずれかでいいよねと言っていたというのだから、みんな「○」
になるのだろうなと思った設例ですが、佐藤先生と森田先生が「×」だったというのが際立っているので、
お二人にご説明をお願いいたします。
【佐藤】私は先ほど申し上げましたとおり、実施の事業の準備というところを非常に重く見るべきだと思って
います。これは私の設問の読み方が悪いのかもしれませんけれども、材料 A と樹脂 b1 の組合せなのか、材
料 A と樹脂 b2 の組合せなのかというところで迷っているという段階であれば、製造販売する外壁タイルの
基本的な構成や仕様が定まっていないと読んでしまったのです。この設問は、そこまで定まっています、あ
とはどちらの樹脂を使うかは、例えば納入業者の選定などが残っているだけで、あとはどちらの業者にする
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かを決めるだけであるというような場合であれば、もう「○」にしてもいいのではないかと思っております。
【高林】事業をやっている方として結構厳しいなという感じがしますが、森田先生、いかがでしょうか。
【森田】両方とも採用することを決めていたと言ってほしいです。ただ、一方は中止になりましたと言って
ほしいです。
【高林】次に行きます。
【梶並】最後の設問 6、「訂正と実施形式の変更」というテーマでございます。

設問６（訂正と実施形式の変更）
本件発明は、特許登録時点においては、基材A＋樹脂Bであったが、異議申立
てがされた際にXは訂正請求を行い、樹脂Bをb1（樹脂Bの下位概念）に減縮
した。
他方、Y3は、本件特許出願前に製造、販売していた外壁タイルR1において
は、表面を構成する樹脂としてb2（樹脂Bの下位概念）を用いていた。
しかし、上記訂正請求が認められ、特許が維持された後に、樹脂b2の値上げ
に伴い、価格の安い樹脂b1を用いることにした（被疑侵害品R2）。
この場合、被疑侵害品R2に先使用権は成立するか。

本件特許出願日 特許登録

被疑侵害品
（外壁タイルR2）
基材A＋樹脂b1

訂正

実施品
（外壁タイルR1）
基材A＋樹脂b2

基材A＋樹脂B 基材A＋樹脂b1

　本件発明は、特許登録時点においては基材 A ＋樹脂 B であったが、異議申立てがされた際に X は訂正請
求を行い、樹脂 B を b1（樹脂 B の下位概念）に減縮した。他方、Y3 は、本件特許出願前に製造販売して
いた外壁タイル R1 においては、表面を構成する樹脂として b2、こちらも樹脂 B の下位概念を用いていた。
しかし、上記訂正請求が認められ、本件特許が維持された後に、樹脂 b2 の値上げに伴い、価格の安い b1
を用いることにした。これが現在の被疑侵害品 R2 である。この場合に被疑侵害品 R2 について先使用権は
成立するかというのが設問 6 でございます。
【高林】お答えをお願いします。

設問 梶並 髙部 田村 井関 佐藤 森田
6 × △ △ × ○ ×

　これは悪いやつで、先使用を成立させないために訂正したとか、そういうことは書いていないのです。こ
の場合でも、井関先生はきっと「×」だろうな、髙部先生は「○」かな、のようなことを先におっしゃって
いた。
【髙部】はい、出願前に b2 を実施していたのですけれども、発明として b1 も含む A ＋ B を発明していた
というのであれば「○」になりますが、b2 だけを発明していたというような場合ですと「×」になります
という意味で「△」にさせていただきました。
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【高林】これは、森田先生が「×」で、梶並先生も「×」。このお二人に発言をお願いいたします。では、森
田先生。
【森田】私は「○」にしないとご期待に応えていない気がするのですけれども、実は「×」でして、出願日
時点のときに樹脂 b2 に着目する動機付けがあったのかということと、b2 を b1 に変えるということの両方
が周知慣用技術の付加・削除・転換になるのかというところを重視しなければいけなくて、出願時に b1 を
使うというのが全然何もないときに、そのときにまで変更を認めるかというと、ちょっと認め難いのではな
いかという考えになります。
【高林】「△」みたいなものでしょうか。
【森田】そうです。周知慣用技術の転換みたいなことであれば「○」ということになるので、「△」かもしれ
ません。
【高林】だから、b1 も b2 も髙部先生の言うように発明として完成していたとするならばみたいな話だった
ので。田村先生も「△」になっちゃった。
【田村】髙部説に従います。この事例は、発明のところを見ておらず、発明のことが書かれていないからです。
【高林】井関先生は先ほど「×」だということを言っていただいていた。
【井関】特にこの事例は、異議申立てがあったのでというところが私はポイントだと思っていて、自発的に
安全策を取ってどうのこうのではなくて、これは異議が出ていたのですよね。だから、元のものでは特許を
維持できないという状況があり、この異議申立てがされた際に訂正した、そういう意味だと思いますので、
そうすると B のままでは特許は維持できないという事実があるわけですから、b2 から b1 への変更は周知
慣用技術とかではなく、これは別発明だと思います。だから、b2 は均等の範囲とも言えない事例と読みま
したので、これは駄目だと思いました。
【高林】では、最後に梶並先生。
【梶並】私も、最初にやっていた b2 をどういうつもりでやっていたのかによって変わってくるということで、
髙部先生と同じことではあるのですけれども、b2 から b1 に変えた動機が価格の安いほうに変えましたとい
うことだけなので、b2、b1 について最初に発明していたのかどうかというところがよく分からないなと思っ
て、取りあえず「×」にしましたが、事実認定として出願日前の時点で B について発明をしていたと認定
できる事案であれば、｢○」になるのだろうなと思います。
【高林】本日は仮想事例全てについて議論ができたということで、登壇の先生方、ご協力大変ありがとうご
ざいました。
【司会】先生方に感謝の拍手をお願いいたします。
　それでは、これで公開フォーラムを終了いたします。どうもお疲れさまでございました。
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