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　抄　録　ドイツ特許法においては，先使用権の所有者に使用行為を変更する権利があるのか，また
どの範囲が許されるのか，長い間明確ではなかった。今回の大型保護カバー（Schutzverkleidung）
事件判決（2019年５月14日付）で，連邦最高裁判所（Bundesgerichtshof, FCJ）は定性的な手法を採
用した。先使用者は，同等の形で特許権を使用する限りにおいて製品の変更が許される。しかし，変
更によって初めて具現される発明の効果が加わっている（zusätzlicher Vorteil）場合には，先使用権
の範囲を超えることになる。
　ドイツの連邦最高裁判所が先使用権に関わる判決を下すのは珍しいことである。この事件を基に，
本稿ではドイツ特許法における先使用権の範囲について，実体的・経済的・人格的な観点から検証する。
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1 .	 はじめに

特許侵害訴訟で被告が，該当発明を優先日以
前から知っており，「大体同じことを以前から
ずっとやっていた」と主張することがよくある。
しかし，原告が攻撃する実施形式と同じことを
現に以前から“まったくその通り”やっていた

ことを示すことに成功するケースは珍しい。製
品には変更がある可能性があり，実施の形態も
当時とは違うかもしれない。実務上特に重要な
のは，製品変更と実施形態転換の問題である。
大型保護カバー事件判決１）で連邦最高裁判所
は，先使用の実施形式の変更が先使用権の範囲
内か否かを判定できる明確な基準を示した。本
稿では，ドイツ特許法における先使用権を解説
（２章）し，該判決に即してドイツ特許法の先
使用権の範囲について検討する（３章）。また，
本稿の結びには実務者の立場からの留意点を添
えた（４章）。

2 .	 ドイツ特許法における先使用権

ドイツ特許法の先使用権は，特許法12条にそ
の規範があり２），特許対象から除外される先行
技術としての公的先使用（公然実施（offenkun-
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dige Vorbenutzung）とは区別して“私的先使
用（private Vorbenutzung）”と呼ばれること
もある。
ドイツ特許法の先使用権は，衡平を図るため
の，特許権者の排他的権利の例外である。出願
時の既存状態に対する信頼を保護し（既得権の
保護），創出された経済的価値を守ることを意
図している３）。この既得権の保護という意図お
よび例外規定としての性格はその解釈において
考慮が必要だが４），大型保護カバー事件判決に
おいてFCJが出した答えを見てもそれがわかる。
但し，衡平性の考えに基づいて，もしくは何
らかの“既得権”があるか否かによって，先使
用権を肯定ないし否定できるわけではない。判
例によれば，次の二つの規範化された条件が満
たされている場合のみには，特許法12条に定め
られた先使用権が成立する５）。
１． 先使用者が正当に発明を占有（Erfindungs-
besitz）していたこと。

２． 優先日以前に既にこの発明占有を国内で実
証していたこと，即ち，発明を実施してい
たか，少なくともそのために必要な準備
（Anstalten）を講じていたこと。

同様の規定が実用新案および意匠権について
も適用される６）。
判例では「課題と解決手段から明らかとなる
技術的思想が客観的に完成され，主観的に発明
を現に実施できるように認識されている場合」
には発明占有があるものと認められ，その際に
先使用者が発明を計画的に反復できるかどうか
は重要ではない。即ち，先使用は単なる実験段
階を超えるものでなくてはならないが，先使用
者が明細書記載の発明の効果をすべて認識して
いる必要はない７）。
発明占有の実証には，特許法９条および10条

記載の各種実施形態のいずれかがあれば十分と
いうのが原則であり，それだけで先使用者に対

する特許の効力を消滅させることができる。現
に実施行為に至っている必要もない。この点に
関して判例の判断は厳しいものといえるが，“必
要な準備”とみなされるためには，それが発明
を実行に移す目的の行為であって，速やかに実
施を開始する意思が確実に認められる準備行為
であればよい。即ち，国内での業としての発明
の実施が間もなく行われることが予測されると
いうことであり，これはすべての事情を総合的
に見て認定すべきものである８）。国内で行われ
た準備行為に限定されているのは，例外規定と
しての性格付けを反映するものである。外国で
投資を行ったのであれば，先使用者は発明に係
る製品をドイツ以外の国で販売することもでき
るわけで，その分保護の必要性が低下する９）。
先の二つの条件が満たされていれば，特許法
12条１項１文に定められたとおり，特許権の効
力は先使用者に対しては発生しない。これは，
特許権使用の不法性を排除するという原始的な
権利である10）。よって，ドイツ特許法の先使用
権は，人に帰属する無料実施権を成立させるも
のではない点で，日本特許法79条の規定とは異
なる。しかし，法的構成におけるこのような相
違の影響は限定的なものであろう11）。

3 .	 先使用権の範囲

FCJの大型保護カバー事件判決（3. 1項）を
踏まえ，ドイツ特許法における先使用権の範囲
について，実体的観点（3. 2項）および経済的
観点（3. 3項）から解説する。また補足として，
人格的権利である先使用権の個人的範囲，即ち
その移転の可能性を取り上げる（3. 4項）。

3．1　大型保護カバー事件の概要と問題点

大型保護カバー事件判決は概ね次のような事
実関係に基づく。1980年代末から1990年代初め
にかけて被告はレドームと呼ばれる無線施設用
大型保護カバー（Schutzverkleidung für funk-
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technische Anlagen）を製造しており，これが
判決の名称ともなっている。1990/91年建造の
レドームＡでは，設置工事を被告自身は行わず，
他の企業に納入している。その後レドームの需
要は冷え込み，被告が次にレドームＢを建設し
たのは2004年になってからで，今回は自ら工事
を行った。このレドームＢを原因として，原告
は被告に対し2001年出願の特許EP1303003B1
（“EP‘003”）のドイツ部分に基づく訴訟を起
こした。被告は，レドームＡの部品納入を理由
とする先使用権をはじめとする防御を行った。
この事件の判決では，先使用権の要件とその
法律効果のまさに狭間にある一連の難しい法的
問題についてFCJが明確な判断を示した。
判決の最重要事項は，実施形式の変更の適法
性である。1992年の時点で既にレドームＡの部
品接合が，レドームＢと“まったく同一”に行
われていたかどうかを事実審において解明する
ことができなかったからである。
次に重要となるのは，具体的な実施行為の転
換の点である。被告はレドームＡの建設工事を
行っておらず，そのための部品を納入したに過
ぎない。単に間接的な先使用から生じる効果は
明確ではなく，この判決によっても完全に明確
とはならなかった。
また，被告が十年以上の長期にわたり使用し
なかったことで，先使用権を喪失したかどうか
についても争いがあった。

3．2　先使用権の実体的範囲

実体的観点から見た先使用権の範囲や，実施
形式の変更と改良形態の取り扱いを巡る議論は，
新しいものではない。ライヒ最高裁判所には一
連の判決12）があるが，上述した重要な問題に関
するFCJの判断は長いこと示されてこなかっ
た。今回の大型保護カバー事件判決でFCJは初
めて運用上の明確な基準を示し（3. 2（1）項），
上述の事実関係においては訴えの棄却につなが

った（3. 2（2）項）。ただ，日本の運用との違い
はその手法というよりも，先使用の実施形式の
変更が許される範囲を客観的な枠組として確立
しようとした点にあるといえよう（3. 2（3）項）。

（1）実施形式の変更は先使用権の範囲内
2001年のBiegevorrichtung事件判決13）でFCJ
は，従前の使用を超える改良であって，それが
保護された発明の主題に初めて介入するもので
ある場合には，先使用者にこれを許さなかった。
その結果，大型保護カバー事件判決以前から，
変更によって当該知的財産権の（サブ）クレー
ムが初めて実施される場合には，もはや先使用
権の範囲内にはないものとされていた。かかる
変更は特許出願時に存在した既得権を超えるも
のであって，特許を本来存在しないものにまで
拡張することになるからである。しかし，保護
された発明を文言通りに実施していた先使用者
が，特許に係るまた別の構成に転換した場合を
どう扱うかについては，不明確な状態が続いて
いた14）。
FCJが今回の判決で先使用権の範囲外として
いるのは，次の場合である。
「先使用者がその既得権に相応するよりも強
い程度で発明を実施している場合，もしくは出
願または優先日の時点におけるものとは異なる
形で発明を実施している場合」15）

ここで判断の決め手となるのは，該当特許の
開示内容である。
「実施形式の変更により変更前には具現され
ていなかった効果が加わる（zusätzlicher Vor-
teil）場合には先使用権の範囲を超えるものと
考えられる。これは，この追加的効果があるこ
とを理由に特許の下位請求項または明細書に特
記されている実施形式を初めて使用する場合が
考えられる。」16）

この判決の背景には，先使用者と特許権者の
利益の比較衡量がある。先使用権を具体的な先
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使用のみに厳格に限定してしまうと，先使用権
の経済的な価値がなくなるおそれがある。その
一方で，先使用者に必要以上の特許権介入を許
す理由もない。即ち，特許の技術的思想には具
現される発明の効果が定量的または定性的に異
なる複数の選択肢が含まれている可能性があ
る。しかし，先使用者が先使用時にその選択肢
すべてを認識していた必要はない。
また次の場合には，先使用権の範囲外となる
実施の強化にあたるとはFCJはみなしていない。
①  変更によって特許請求項記載の“完全に同等
な別の選択肢”が具現される場合

②  または“先使用者の発明占有を有する当業者
が出願または優先日の時点で容易に考慮する
であろう常套の変更”である場合17）。

FCJは容易想到の変更も先使用権に含まれる
かどうかまで踏み込んだ判断は示さなかった。
控訴審では，変更にさらなるサブクレームの実
施が伴わない場合について，変更の容易想到性
を判断の基準としていた18）。その一方で，ライ
ヒ最高裁判所は，変更自体の進歩性とは関わり
なく，特許権者が先使用者に示した実施形態を
実施する権利は先使用者にはないとの判断を示
していた19）。この事件類型の実践的な意味合い
はむしろ限定的だろう。“常套の変更”であれ
ば特許に記載があっても先使用権の範囲に含ま
れるとFCJはみなしているからである。よって
残るのは，好ましい実施形態が優先日の時点で
当業者に常套ではなかったが，他の先行技術を
参酌すれば容易想到であった場合となる。一方，
特許に記載のない先使用の改良形態は特許実施
の強化にもあたらない20）。

（2）�個別事例への適用―大型保護カバー事件
判決でFCJが出した答え

FCJが表した原則判断を具体のケースに適用
すると実施の形態を特許の開示内容を鑑みながら

個別的に判断する必要がある。大型カバー事件
では，実施の形態が先使用権の範囲に含まれた。
EP‘003の保護対象は，無線施設用の保護カ
バーおよびその製造方法である。より詳しくは，
該当レドームの部品（1）の接合方法に関する。
図１に示すように，該部品は多層構造で，絶縁
層（3）と外側の支持層（2）からなる。外側の
支持層（2）は該部品の端部で先細り（7）構成
となっている。生じる空間（15）は支持層と同
じ材料で充填され，これにより部品が接合され
る。即ち，氷や雪が滑り落ちやすく保護カバー
全体で均質な電磁放射線吸収が得られる平滑で
均一な表面を得ることができる。
2004年建造のレドームＢが製品クレームおよ
び製法クレームの文言に含まれることには争い
がない。レドームＢは，被告が多層部品を組み
立てた。部品の接合には支持層と同材料の，端
部がぴったり合う（“突き合せ”）積層ストリッ
プを使用した。その結果，均一の厚みの積層膜
からなる支持層がひとつの面としてつながる。

図１
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判例では，請求項が初めて実施される場合は
必ず先使用権の範囲外となるため21），被告にとっ
ては，レドームＡの時点で既に該当請求項の全
構成要件を実施していたことを示せるかどうか
が決定的な問題であった。しかし被告は，レドー
ムＢに用いられたこの特定の建設方法が，現在
は解体済みのレドームＡでも用いられていたこ
とを立証できなかった。ただ，レドームＡの建
設方法を見ただけでも優先日以前に被告の発明
占有があったことを証しており，変更があって
もその先使用権の範囲内にあるとFCJはみなし
たため，結局その立証の必要はなかった。
多数の証言から，積層ストリップで部品を接
合したことは分かった。しかし事実審では，端
部同士がぴったりと合うようにこのストリップ
を貼着したかどうかまでは裁判所の確信に至ら
なかった。よって，積層ストリップがいくらか
はみ出しており，レドームＡの表面は平滑だが
均一の厚みではなかった可能性がある。裁判所
は，最終的にこれを判断するまでもないとした。
接合の詳細な構成は請求項に規定がなく，それ
が本発明に係る目的を果たすものでさえあれば
十分であったからである。
従って端部をぴったりと合わせたレドームＢ

の接合も，レドームＡの接合がそれほど完璧で
はなかったとしても，原告の特許権に対する介
入が強くなっているとはいえない。
先使用権の範囲を特定するにあたり，FCJは

上述の基準を適用し，本件特許の明細書を参酌
した。明細書の記載によれば「保護カバーが電
磁波を空間の全方向においてできる限り均質に，
もし吸収するとしてもごく僅かのみ吸収するこ
とが大変重要である。」さらに，型成形での部
品製造によって「例えば支持部材の平滑な表面
を製造すること」が可能となる。「この平滑な
表面はかかる部品で製造される保護カバーには
非常に好ましく，これにより氷や雪が部品の表
面，即ち保護カバーの表面から滑り落ちるよう

になって，表面上に積もって負荷をかけること
がない。」例えば一貫して同厚の積層膜を用い
た好ましい実施例のような，端部をぴったり合
わせた接合にさらなる効果があることを示唆す
る明細書の記載をFCJは認めなかった。

（3）日本国法の先使用権との比較
本判決を見る限り，FCJはウォーキングビー
ム事件判決22）における日本の最高裁にかなり近
いといえる。1986年に日本の最高裁は次のよう
に判示した。「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。」この表現は，FCJのものとは
その細部に違いがある。しかし，実施の強化な
いし変更とは，その出発点において先使用との
同等性が認められる範囲を超えることにほかな
らない。
大型保護カバー事件判決でFCJが見出した解
答は，一見したところ攻撃された実施形式と先
使用との比較を日本の判例23）よりも前面に押し
出すものとなっている。よってその傾向として
は，ドイツ法上の先使用権は範囲が狭いといえ
るだろう。即ち，ドイツの判例を適用した場合
には先使用権の範囲外となる状況であっても，
日本では先使用権の主張がしやすい事例がある
ことも考えられる。
一方，先使用に具現されている抽象的な技術
的思想は，FCJの先使用権範囲特定には関与し
ない。最高裁判決では，これが先使用権の範囲
を規定する24）。これと似た手法を，ドイツのラ
イヒ最高裁判所も後の判決で採用している。“特
許法上の等価物” ― 即ち，変更された実施形
式であって，一般的な発明の思想がまだ顕現し
ているもの ― をライヒ最高裁は先使用権に含
まれるとみなした25）。先使用者の発明占有の範
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囲という中間のステップをドイツでは（現在は）
踏まない。こうして既得権保護のための例外規
定としての先使用権の性格に配慮し，先使用権
の不要な拡大を防いでいる。これは，現行のド
イツ法によれば一貫性のある話ともいえる。特
許法12条の先使用権は，相手方特許の技術的範
囲への介入の正当化事由に過ぎず，それ自体が
第三者に対する排除効果を付与することはない
からである。即ち，先使用権には本来の意味で
の技術的範囲はない26）。また，先使用権を得る
ためには，自らの実施形式が発明にあたること
を先使用者が認識している必要すらない27）。
この違いが実際の運用にも影響を与えるかど
うかは具体的な事例による。実際の侵害訴訟に
おいては，先使用権の範囲を具体的に規定する
必要がないことも多い28）。またドイツの文献で
も，発明占有を介した抽象化が先使用権の拡張
につながる恐れがあり，少なくとも境界線が曖
昧になるとの指摘がある29）。よって，客観性を
担保しようとするFCJの判決は，実務者にとっ
て扱いやすく，判断の信頼性を増すものといえ
るかもしれない。

3．3　先使用権の経済的範囲

大型保護カバー事件判決には，実施形態の転
換，即ち間接のみの先使用から直接先使用への
転換という部面もある（3. 3（1）項）。この事件
の特殊な事情により結局FCJが判断を示すには
至らなかったものの，控訴審での議論は購買者
が譲渡者の先使用権を援用できるかという問題
にも関連する（3. 3（2）項）。先使用権が非使用
時に消滅する可能性にも留意する必要がある
（3. 3（3）項）。

（1）実施形態の転換―間接先使用の及ぶ範囲
大型保護カバー事件判決の事実関係では，被
告はレドームＡでは部品を納入したのみで，レ
ドームＢは自ら工事を行った。技術的にも経済

的にも，製造済みの部品を有意義な形で組み立
てるには，該当特許の記載に従うしかない。判
決によれば，かかる状況において部品製造者は
いずれにせよ装置全体を自ら製造することも許
されるという。
法理上は，特許法９条の各種実施形態および
同10条の間接実施にはいずれも先使用権を生じ
させる適性がある30）。しかし，ここでも既得権
保護の理念が適用される。包括的な先使用権が
認められるのは製造者だけである。この先使用
権に量的な制約はなく，実施形態の転換も許さ
れる31）。一方，これまで取引や使用のみであっ
た場合に製造に転換することは許されないのが
原則である32）。
間接先使用者にとってこれは，発明の実施に
適し，発明の実施がその用途として意図された
手段の譲渡を継続できることを意味し，購買者
自身が先使用権を有していれば間違いないとい
うのが一致した見解である33）。間接先使用者が
自ら発明を直接実施することが許されるかどう
か，またその前提となる要件は，これまで明確
でなかった。
大型保護カバー判決でのFCJの判断は，公式
には単なる個別事例の判定に過ぎない。これは，
発明実施のための本質的手段の譲渡という一般
的な類型を超えた本事件の特殊な事情による。
被告はレドームＡの場合，切断済みの部品を納
入しレドーム組立方法の詳細な説明を付してい
た。控訴裁判所はこれだけでも製品クレームの
直接実施にあたるとみなした。購買者の下での
保護された全体装置への組立がⅰ）確実に予見
可能であり，ⅱ）容易に実行できるのであれば，
購買者はいわば先使用者の“道具”として機能
する。先使用者が自らの製造に転換したとして
も，特許への介入強化にはあたらない34）。FCJ
はこのような判定を適正と認め，直接先使用と
いう評価を方法クレームにも適用した。
「しかし，全体装置の部品の製造および譲渡
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を行っているのであれば，製品クレームの直接
実施に関する上述の論旨に従って，先使用者が
譲渡した部品を第三者が技術的かつ経済的に有
意義な形で組み立てるには方法特許が教示して
いる方法で組み立てるしかなく，特許請求項の
方法の手順がこの組立を教示することに尽きる
ものである場合には，本発明に係る方法の直接
実施を先使用者に許すべきものである。」35）

これは結論において確かに納得のいくもので
あり，文献で提案されている例外とも符合する
が36），このままではあまり参考にはならない。
また一方で，提示された要件には個別事例を

超える意味合いがある。即ち，これらの要件は，
控訴審が間接実施から直接実施への転換に関す
る一般的基準として定式化したものである。そ
れによれば，次の場合に間接先使用から直接実
施への転換が考えられる。
「その手段を技術的かつ経済的に有意義な形
で使用するには特許の記載に従って使用するし
かない場合（･･･）。」
デュッセルドルフ高裁は，独自の先使用権を

有さない第三者に譲渡する場合との比較をその
根拠に挙げている。かかる第三者も間接先使用
者の先使用権を享受するという。さもなくば，
特許権者は直接侵害を理由に先使用者の購買者
を訴えることができるので，間接先使用者の先
使用権が無意味同然になるというのである。そ
うすると，先使用者自身が直接実施に移行して
も同じである37）。

（2）販路内の効果
原則としては，先使用者の先使用権は販路の
下流全体に有効であるが，販路の上流，即ち先
使用者の納入業者には及ばない38）。先使用者が
個々の販売先のみを替えることは許されず，販
売網を構築して一件だけの購買者を複数に拡張
することもできない39）。
大型保護カバー事件におけるFCJの判決によ

れば，間接先使用者の購買者は，その手段を技
術的かつ経済的に有意義な形で使用するには，
特許の記載に従って使用するしかない場合であ
れば特許侵害を恐れる必要がないということに
なる40）。但し，デュッセルドルフ高裁が前提と
した内容であって，このような形でFCJが暗黙
のうちに承認した，間接先使用者はその手段の
販売に依存する立場にあるという点41）について
は勿論議論がある。つい最近まで，間接先使用
者が納入できるのは該当特許出願前の納入先に
限られるという説が広く支持されていた42）。特
許に係る方法でのみ使用可能な手段という前述
の例外に加え，間接先使用者の先使用権を他の
購買者にも広げようとする意見もある。（任意
の第三者と同様に）間接先使用者が該手段を特
許に係らない用途で販売するのは自由だという
のがその理由である43）。少なくとも結論におい
ては，デュッセルドルフ高裁の判決をFCJも適
正と認めたことから，下級審の裁判所はこの路
線を踏襲し，先使用権を間接先使用者の購買者
に拡張する方向に進むことが予想される。

（3）非使用による先使用権の喪失
また，発明占有があっても使用を止めると被

告の先使用権に重大な影響が及ぶ可能性がある。
これはまず，実施の準備を開始してもそれが

国内では完了せず，例えば先使用権者が外国で
開発を完成させた場合などに該当する。その場
合は優先日の時点で国内実施の意思が認定でき
ず，先使用権がそもそも成立しない44）。
しかしまた，先使用者が一旦は成立した先使
用権を喪失することもあり，先使用権者が一度
は開始した実施をその後取り止めた場合がこれ
にあたる。これも衡平性の理念に即したもので
ある。先使用権者が（数ヶ月程度ではなく）数
年も経過してから実施を再開することを決めた
場合には，特許権者の経済的成功を我がものと
する権利は先使用権者にはない45）。
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大型保護カバー事件判決でFCJは，ここで重
要なのは純粋な期間の長さではなく，意図的な
実施行為の放棄であることを改めて確認してい
る46）。よって，先使用権喪失の条件となるのは，
事業上の意思決定である。レドームのケースで
は，かかる決定がなかった。該当の製品は特注
品であって，需要の波が激しいことには争いが
なく，実施が中断していた年には需要がなかっ
たことも争いがない。よって，この十年以上も
の実施中断期間は一般の消費財の基準とはなり
得ない。

3．4　補説：人格的範囲：先使用権の移転

経済的観点における先使用権の範囲とは明確
に区別する必要があるのが，その移転の可能性
にまつわる問題である。特許法12条の先使用権
は，自らの事業のために発明を利用することの
みを先使用者に許すものであり，事業と合わせ
てのみ譲渡できる（特許法12条１項３文）。
ここでいう“事業”は製造を行う事業所とは
区別する必要があり，特許法12条１項２文に他
人の作業所での自らの事業のための実施という
選択肢があることをみてもそれがわかる。事業
と共に取得した先使用権を，元の事業外で使用
することはできない。事業移転時に先使用権の
複製が生じることがあってはならないのであ 
る47）。例えば，ある会社がシェアディール（株
式買収）を通じてもう一つの会社の支配権を得
たとすると，後者の事業内で成立した先使用権
を前者が使うことはできない48）。しかし，買収
された会社が自らの先使用権をグループ企業の
作業所で行使することは可能である。その条件
は，製造の方法や規模について，また場合によっ
ては販売についても，意思決定の経済的に有効
な影響力を先使用権者が保持していることであ
る49）。但し，買収された会社がグループ本部の
会社法上の支配下にあってもよい。
よって，会社の買収にあたって先使用権の利

用も目指す場合には，先使用権が元の事業に固
定的に帰属する点を考慮する必要がある。この
点が顕著なのが，最近デュッセルドルフ高裁が
判決したまた別の事件である50）。この事件では，
二社の被告企業Ａ社およびＢ社が，該事件特許
に係る方法（発電所の爆破清掃を行うための特
殊工法）を使用する先使用権を，もう一つのグ
ループ企業Ｃ社に由来するとした。Ｃ社は事業
をまずＡ社に用益賃貸したが，その後アセット
ディール（事業買収）によってＢ社に移転した。
デュッセルドルフ高裁は，事業の用益賃貸には
事業賃借人に対する先使用権の暗黙の譲渡も伴
うものとみなすべきであり，用益賃貸終了後は
先使用権が所有者に帰属するか再移転すると判
決した。即ち，事業賃借期間中はＡ社が先使用
権を行使できた（Ｃ社は行使できない）一方で，
Ｂ社は賃貸契約解消後に先使用権を合わせて
（Ａ社からではなく）Ｃ社から取得することが
可能であった。

4 .	 実務者のための参考事項

ドイツ特許法の先使用権は，特許による請求
権の行使に対する強力な防御となる可能性があ
る。大型保護カバー事件判決によってFCJは，
先使用の実施形式の変更はどのようなものが先
使用権の範囲内であるかについての明確な基準
を判示した（4. 1項）。しかしこの判決はまた，
この防御が証拠の状況に大きく依存することも
示している（4. 2項）。全てのケースに適用でき
る防衛戦略はないが，先使用権のみに基づく防
衛戦略にはリスクがある。特に先使用が公然実
施であった場合，先使用者は異議申立又は無効
訴訟を提起することを考慮するべきである（4. 3
項）。

4．1　実施形式の変更に関する明確な基準

大型保護カバー事件判決は，どのような条件
の下であれば先使用実施形式の変更が許される
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かについて明確な基準を示すものであって重要
性が高い。これにより，様々な行動の評価を行
うにあたってその法的安定性が大幅に向上す
る。即ち，特許権者や先使用者が，少なくとも
理論上は，それぞれの状況に合わせて対応でき
るようになる。
先使用者にとっては，先使用権を喪失するこ

となく動ける範囲について一定の枠組が明らか
になる。例えば，恐れをなして従来からの技術
的解決手段に一切手をつけないといった必要は
ない。第三者特許の技術的範囲外にある変更や
改良形態であれば，これは以前から明らかなこ
とであった。第三者特許の保護対象に直接係る
変更も許されるが，第三者特許への介入の程度
が強化されないことがその条件となる。よって，
先使用者が自社製品を自由に変更できるように
なったわけでは決してない。決定的なのは当該
特許の技術的範囲である。
裏返せば，特許権者も容認せざるを得ない変

更や，先使用権があるとしても先使用者がその
範囲を超える場合についての予測ができるよう
になる。一般論として特許権者に言っておきた
いのは，特許権を第三者に対して行使する前に
自分の宿題はしっかり済ませておくべきという
ことである。そうすれば，先使用行為があった
と不意を突かれることもなかろう。想定される
先使用がレドームのように大規模であれば尚の
ことである。即ち特許権者は，大型保護カバー
事件で示された基準に照らして侵害訴訟を提起
した場合のリスクを推定できるようになる。
しかしまた，特許出願にもこの判決は絡んで

くる。出願人が発明の技術的効果を明確にでき
れば，第三者が実施形式の変更をした場合にそ
の知的財産権への介入の程度が強化されるとい
う可能性が高くなる。但し，だからといって，
当然の内容を記載して明細書をむやみに膨らま
せればよいということではない。容易想到の実
施形式の変更については，FCJはまだ最終的な

見解を示していない。しかし，デュッセルドル
フ高裁の判決はこの点に関して，容易想到の変
更も先使用者に許されるとする傾向が顕著であ
る。

4．2　先使用権の説示は困難

勿論，以上のような合理性を基本とした考察
は，実務者から見れば要注意である。先使用の
主題を当事者全員が同程度熟知しており，裁判
でその主題を漏れなく説示できることを前提と
しているからである。しかし，現実の裁判では
そうはいかない。
大型保護カバー事件判決を見れば，主張する
先使用を裁判所の確信に至るまで説明するのに
実に苦労する様が伝わってくる。先使用はその
性格上，原告の権利圏外で行われるものである
ことから，原告は先使用の主張に対して不知と
するしかないことが多い。先使用権の存在につ
いての証明責任は一切被告にある。その基準は
厳しい51）。裁判所は先使用権の主張に対して一
定の不信感を持っている。これは特に証人の供
述内容の評価について言えることであり，高裁
の言葉を借りるなら「経験則によれば，有用な
発明が開示された後に，似たようなことを既に
やったことがあると他の者が主張するのは珍し
いことではない。」52）からである。
大型保護カバー事件の被告も，先使用権の理
由として六種類もの異なるプロジェクトを挙げ
ている。事実審では幅広い証拠調べを行い，全
部で11人の証人の中には高等裁判所に再度呼び
出された者も数名いた。該当のレドームＡもとっ
くに解体されていた。そもそも，実施形式の変
更の適法性について判例による法の形成が必要
となったのも，レドームＡ（被告が取り上げた
他のレドームでもよいが）も原告が攻撃したレ
ドームＢと同じ接合形態を有していたことを被
告が説示できなかったからである。
文書で記録が残っていれば楽だっただろう。
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先使用要件事実が過去に遡るものであればある
ほどその価値は高い。従って，特許化の予定は
なく，その技術を企業機密として扱うつもりで
も，企業としては（適切なセキュリティ対策を
講じた上で）綿密な技術文書を残しておくこと
で，後に並行発明による請求権の行使を受ける
可能性に備えることが望ましい。

4．3　私的先使用と公然実施

先使用権の主張が奏功すれば侵害の訴えの棄
却につながる。要求の厳しさ，そして先使用者
の事業のみという先使用権の制約の厳しさを考
えれば，これは決して確実な話ではない。その
ため，先使用者は他にも可能な防御方法を模索
するべきで，例えば先使用が公然実施であった
場合は検討に値する。
先使用に公然性があれば，特許法３条１項２
文でいうところの先行技術の一部をなし，よっ
て特許法21条１項に定められた特許無効の事由
となる。譲渡が行われ，任意の第三者が，即ち
専門に詳しい者も含め，確実かつ十分な形で発
明を知得するという，単に仮説上のものではな
い可能性が存在すれば，公然性が認められる53）

というのがこれまでの判例である。EPOの異議
申立でも，一件の顧客にでも販売していれば
EPC54条２項でいうところの公衆の利用に先使
用を供するのに十分であるが，該当の商品の分
析が可能であることがその条件である54）。即ち，
自らの事業外の先使用の場合にも特許を無効に
する可能性がある。
ドイツの特許訴訟制度では，侵害を判断する
一般民事裁判所が自ら特許の有効性を判断する
権限はない。被告が侵害訴訟で特許の無効を主
張するには，自ら特許庁に異議を申し立てるか，
連邦特許裁判所に無効請求訴訟を起こす必要が
ある。しかし，特許無効の攻撃が侵害訴訟に及
ぼす影響は間接的なものでしかなく，後に特許
の有効性が否定される可能性があっても，第一

審の地方裁判所で特許侵害判決が下されるおそ
れがある55）。

5 .	 おわりに

FCJの大型保護カバー事件判決は，先使用権
の範囲に関する一連の重要な法的事項を明確に
するものである。その中でFCJが先使用の変更
が許される範囲の明確な基準を示したことは，
実務の観点から歓迎できる。これは法的安定性
を担保し，適切なものである。とはいえこの判
決は，先使用者に自由を許す御墨付きではない。
裁判で先使用行為を成立させることが事実上困
難である点には，この判決後も何ら変わりがな
い。先使用権はドイツ特許法における強力な防
御となる可能性がある。しかし，個別の事例に
大きく左右されることから一定の不透明性は拭
えない。

注　記

 1） FCJ，2019年５月14日判決，事件番号X ZR 95/ 
18，GRUR 2019, 1171 -  Schutzverkleidung.

 2） 特許法（“PatG”）第12条には次のように定めら
れている：

  （1）特許の効力は，出願の時点で既に国内でその
発明を実施していた者又はそのために必要な準備
をしていた者に対しては生じない。当該者は，自
らの事業の必要に応じて，自ら又は他人の作業所
においてその発明を使用する権利を有する。この
権利は，事業と合わせての相続又は譲渡のみをす
ることができる。［…］

  （2）特許所有者が優先権を有している場合は，前
記１項に記載の出願に代えて，先の出願が基準と
なる。［…］

 3） FCJ，2001年11月13日判決，事件番号X ZR 32/99,  
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