
実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権の効果

パテント 2007 － 92 － Vol. 60 No. 10

１．はじめに

実施例補充型の国内優先権主張出願について優先権

主張の効果を否定した人工乳首事件判決（1）が注目さ

れている。この判決については，既に複数の論文（2）

で検討されているので，本稿では改めて検討せず，実

施例補充型の国内優先権主張出願の優先権主張の効果

が認められない理由及び対策について述べる。実施例

補充型の国内優先権主張出願とは，特許請求の範囲を

変更することなく，実施例を補充するだけの国内優先

権主張出願である。

２．優先権主張の効果が認められない理由

（1）先願主義に反してはいけないからである。

新規事項を追加する補正は許されない。もし許すな

ら，追加した新規事項に出願日に遡って先願の地位を

与えることになり，先願主義に反することになる。実

施例補充型の国内優先権主張出願において補充する実

施例は，補正で追加するなら新規事項となるものであ

るから，これに優先権主張の基礎とした出願の日に遡

って先願の地位を与えるなら，先願主義に反すること

になる。従って，補充した実施例に優先権主張の基礎

とした出願の日に遡って先願の地位を与えるような優

先権主張を認めてはいけない。これを図により説明す

る。

図に示すように，Xが特許出願Ⅰ（クレーム A，実

施例 a1）を出願日 d1に行い，この出願を基礎として，

実施例 a2を補充した国内優先権主張出願Ⅱ（クレー

ム A，実施例 a1 a2）を出願日 d3にした。一方，Y

は d1と d3との間の日 d2に特許出願（クレーム a2，

実施例 a2）をした。国内優先権主張出願Ⅱは，審査

過程で受けた拒絶理由を回避するために，日 d5 に

（クレーム a2，実施例 a2）と限定補正された。この時

点で，Xの国内優先権主張出願Ⅱと Yの特許出願は，

いずれもクレームが a2で同一であるから，特許法 39

条 1項により，最先の特許出願人のみが特許を受けら

れることになる。

国内優先権主張出願Ⅱの優先権主張の効果を認める

なら，その特許要件判断日は先の出願日 d1に遡及す

るので，その後の出願日 d2にした Yの特許出願は後

願として拒絶されることになる。しかし，これは先願

主義に反し，不合理である。Xの特許出願に a2が存

在するようになったのは国内優先権主張出願Ⅱの出願

日 d3以後であり，それは Yの特許出願日 d2より後

である。a2に関する限り，Yの特許出願が最先の出

願であるから，Xの国内優先権主張出願Ⅱの優先権主

張の効果を否定して，これを後願として拒絶すべきで

ある。以上のとおり，国内優先権主張出願Ⅱのクレー

ムを a2と補正した時点 d5では，優先権主張の効果

を認めると先願主義に反することが明らかである。

次に，国内優先権主張出願Ⅱのクレームを a2と補

正する前の出願日 d3において，優先権主張の効果を

認めるべきか検討する。この状態（クレーム A，実施

例 a1 a2）で，実施例 a2に優先権主張の基礎とした

出願の日 d1に遡って先願の地位を与えるような優先

権主張の効果を認めるなら，実施例 a2を将来クレー

ムアップした場合に，その特許要件判断日を先の出願

日 d1に遡及させることになり，やはり，先願主義に

反することになる。

先願主義に反しないためには，補充した実施例 a2
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に優先権主張の基礎とした出願の日 d1に遡って先願

の地位を与えるような優先権主張の効果を認めてはい

けない。この観点から特許法 41条 2項を解釈・適用

すべきである。

人工乳首事件の審決は，図とほぼ同じケース（Yの

特許出願のクレームが a2でなく Á であった点が相

違する）において，補充した実施例 a2を包含する X

の国内優先権主張出願Ⅱのクレーム Aについて，d4

の時点で，優先権主張の効果を否定した上で，Yの特

許出願の出願当初の実施例 a2に記載された発明と同

一であるとして，特許法 29条の 2により拒絶した。

X（原告）は，クレーム Aについて優先権主張の効果

を認めるべきであると主張した。これは，補充した実

施例 a2に優先権主張の基礎とした出願の日 d1に遡

って先願の地位を与えることを間接的に要求したもの

といえる。同事件の判決は，審決を支持することによ

り，結果的に，補充した実施例 a2に優先権主張の基

礎とした出願の日 d1に遡って先願の地位を与えるこ

とを否定し，先願主義に反する事態の発生を未然に防

止したといえる。

（2）国内優先権主張の効果は請求項ごとに判断す

るのであって，実施例ごとに判断するのでないからで

ある。

優先権主張の効果を，基礎とした出願に含まれてい

た実施例 a1についてだけ認め，後で補充した実施例

a2については認めないようにすれば，先願主義に反

しない。しかし，これも難しい。国内優先権主張の効

果の判断は請求項ごとに行うからである。国内優先権

主張の効果を判断した判決（3）は，いずれも請求項に

記載された発明を判断の対象としており，実施例を判

断の対象としていない。審査基準も国内優先権主張の

効果の判断は請求項ごとに行うとしている。

先の特許出願Ⅰ（クレーム A，実施例 a1）を基礎

として，実施例 a2を補充した国内優先権主張出願Ⅱ

（クレーム A，実施例 a1 a2）の特許要件判断日につ

いて，実施例 a1部分は基礎とした出願の日とし，実

施例 a2部分は後の出願日とする，という具合に実施

例ごとに複数の特許要件判断日を定めることは，一つ

の請求項に係る発明について，複数の特許要件判断日

が存在することになり，不合理である。そこで，実施

例 a1部分の優先権主張の効果を否定して，後の出願

日をクレーム Aの特許要件判断日とせざるを得ない。

特許法概説は，実施例補充型の国内優先権主張出願

の優先権主張の効果は実施例ごとに判断する旨解説し

ている（4）が，一つの請求項に係る発明について実施

例ごとに複数の特許要件判断日を認めるというもので

あり，誤りである。

３．対策

（1）実施例補充型の国内優先権主張出願において，

補充した実施例 a2を包含するクレームについては，

優先権主張の効果は認められない。その結果，優先権

主張の基礎とした出願から存在していた実施例であっ

て同一クレームに含まれる実施例 a1の特許要件判断

日は，後で補充した実施例 a2に引きずられて，後の

出願日に繰り下がってしまう。これを避けるには，新

たな実施例 a2は別出願とすべきであるし，実施例 a2

を補充した国内優先権主張出願を既にしてしまった場

合は，審査の過程で優先権主張の効果の有無が問題と

なれば，補充した実施例 a2を削除するか分割出願す

べきである。

（2）優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行う

から，国内優先権制度は，新たな請求項（及びそれを

サポートする実施例）を追加するための制度であって，

新たな実施例を補充するための制度ではない。例えば，

先の出願（クレーム A）を基礎として，これに改良発

明 A＋ Bを追加して国内優先権主張出願（クレーム

A，クレーム A ＋ B）をするという使い方が望まし

い。
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実施例補充型　ある 1 つの着想が生まれた場合，

これを十分に実証するまでには相当の日時を要する場

合がある。しかし，先願主義の下では一日も早く出願

する必要がある。このような場合，まず，とりあえず

判明している実施例を記載してその着想を出願（クレ

ーム）し（この場合，その出願がそのまま審査に付さ

れると，実証不十分として当該実施例についてしか権

利がとれない可能性が大きい），その後，実証等を通じ

注 1）

実施例が整えられ次第，逐次補充していくことが考え

られる。

先後願関係の判断　①かりに先の出願Ⅰが審査に付

された場合，クレーム A0は実施例α1によって十分実

証されていないとなると，クレーム A0はα1によって

裏付けられる範囲（A0́ ）に縮小されなければならない。

しかしながら，後の出願Ⅱにおいて，先の出願Ⅰに基

づいて優先権を主張した場合には，後の出願Ⅱの優先

日は，クレーム A0のうち A0́ （α1）に相当する部分は

d1，残りの新たに実施例として補充された部分は d2と

なる。

②一方，審査に付された場合，クレームが実施例α 1

によって十分実証されているならば，クレーム A0の優

先日は d1である（図 1参照）。

（原稿受領 2007.7.29）

（注）
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図 1 実施例補充型の優先権主張パターン


