
施権である。日本は，先願主義を採用しており，

先に出願した者に独占排他権たる特許権が付与

される。しかし，この原則を貫くと，発明をし

た者は，その全てに対して出願をしておかなけ

ればならず，出願をしなかった発明に関しては，

他者が権利取得をした場合には実施を諦めなけ

ればならないことになる。そこで，特許権者と

は別個に独自に発明をした者等が発明の実施を

している場合には，一定の条件を満たせば特許

権の侵害とならない旨を法第79条に定めた。条

文内で先使用権に該当するための一定の条件を

課しているのは，先願主義の原則を維持しつつ，

先使用者と特許権者との間の公平を保つことに

よるものである（これは，「公平説」と呼ばれ

ている。他に，国民経済の観点から設備の無駄

を防ぐ趣旨の「国民経済説」があるが，「公平

説」が通説とされている。）１），２）。

ところで，裁判において，上記の「一定の条

件」はしばしば論点となり，解釈が分かれる，

不明確である等の指摘がある。また，規定その

ものも他国と同じではない。更には，最近のグ
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＊ 2005年度　The First Subcommittee, The Second
Patent Committee

特 許 第 ２ 委 員 会
第 １ 小 委 員 会＊

特許法第68条本文は，「特許権者は，業とし

て特許発明の実施をする権利を専有する。」と

規定し，独占排他権を謳っている。しかし，こ

の権利は無制限ではなく，特許権者の意思に拘

わらず他者に実施が認められる場合があり，そ

の一つとして先使用権が挙げられる。

先使用権は，特許法第79条に規定され，しば

しば抗弁として裁判において主張される通常実

1 ．はじめに

論　　説

企業経済活動の変化等と先使用権に関する考察
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ローバリゼーションや統廃合の加速等，企業を

取巻く環境も大きく変化している。

そこで，法第79条における論点・各国法制度

との比較・企業経済活動の変化との関係の観点

等を踏まえ，先使用権制度について検討した。

なお，本稿は2005年度特許第２委員会の第１

小委員会のメンバーである小滝正宏（小委員長，

豊田合成）・網屋毅之（小委員長補佐，花王）・

浅井俊雄（日本電気）・江守英太（エーザイ）・

遠藤充彦（富士ゼロックス）・加藤康成（デンソ

ー）・倉貫北斗（石川島播磨重工業）・鈴木和彦

（東芝テック）・高橋宏次（ファイザー）・

竹内伸介（住友電気工業）・福岡誠（川崎重工

業）の執筆によるものである。

わが国において，先使用権は，特許法第79条

に以下のように規定されている。

本条によれば，先使用権が認められるために

は，以下の要件を必要とする。

（1）「特許出願に係る発明を知らないで自ら

その発明をし，又は特許出願に係る発明の内容

を知らないでその発明を知得し（た者）」に限

られる。

（2）「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」に限られる。即ち，

「業として特許発明の実施をする権利」（法第68

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，又は特許出願に係る発明の

内容を知らないでその発明をした者から知得

して，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は，その実施又は

準備をしている発明及び事業の目的の範囲内

において，その特許出願に係る特許権につい

て通常実施権を有する。

2 ．先使用権とは

条）に対する通常実施権であることから，（1）

に該当する者が，①「特許出願の際現に」，②

「その発明を」，③「日本国内において事業若し

くはその準備」をしていることを要する。

各国の先使用権に関する制度については，以

下の国に関し調査し，（1）制度の有無，（2）制

度の概要（または条文の内容），（3）成立要

件・権利の効力が及ぶ範囲等について比較・検

討した。検討結果は，簡易的なまとめを表１に

示す。尚，詳細な比較表は「付録」３）とした。

・調査対象国

アジア：中国・韓国・タイ・フィリピン・マ

レーシア・インドネシア・インド

北・中南米，豪州：

アメリカ合衆国（米国，現行法・改正

案）・カナダ・メキシコ・ブラジル・オー

ストラリア

欧州：イギリス・フランス・ドイツ・スペイ

ン・ロシア

（1）制度の有無

多くの国が先使用権に関する制度を有してい

る中で，カナダが制度を有していない。米国は

ビジネスモデル特許を除いて，インドは，一部

（医薬品）を除いて当該制度を有していない。

また，フランスは先願主義の例外的規定とも言

えるいわゆる「ソロー封筒制度」４）を有してい

るのが特徴的である。

（2）成立要件

多くの国が，国内実施の場合に限定している。

また，多くの国が「善意」を要件としていると

同時に，他人から取得したものも認めている。

3．2 比較検討

3．1 調査の対象

3 ．各国法制度の調査と比較検討
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さらに，ブラジルを除き，「事業の実施」のみ

ならず「事業の準備」も含まれている。

なお，米国では2005年に米国下院に提出され

た改正案で，先願主義への移行案に伴い，対象

をすべての分野にするとともに，時期的基準お

よび実施内容に関する「出願日より１年以上前

に実施または商業的使用」という要件が「出願

日に実施，商業的使用または商業的使用の実体

的準備」に緩和されている。

（3）権利の範囲

先使用権者が実施可能な発明の範囲に関して

は，わが国では発明の同一性の範囲内であれば

実施形式の変更を認めているが，多くの国では

実施している発明に限定されている。事業目的

の変更まで認めている国はマレーシアを除いて

見当たらないが，多くの国で生産規模の拡大を

認めている。ただし，中国・ブラジル・ロシ

ア・スペインは生産規模の拡大を認めていな

い。また，タイ・フィリピン・豪州を除き，先

使用権の移転が認められているが，多くの国で，

事業と共に移転する場合に限定している。

先使用権に関する代表的な最高裁判決は，昭

和61年10月３日の第二小法廷判決（いわゆる

「ウォーキングビーム式加熱炉事件」）である５）。

そこで，この最高裁判決以後，2005年（平成17

年）12月末までの下級審判決（地方裁判所・高

等裁判所）の判決を検討することとし，インタ

ーネットの最高裁判所ホームページの「知的財

産権裁判例集」の「検索ページ」にて，「特許

法」・「79条」・「先使用」・「先使用権」をキーワ

ードとして検索した。

4．1 調査（期間・対象）

4 ．先使用権に関する裁判例調査とそ
の検討

調査の結果，83件がピックアップされたが，

当小委員会では，裁判所が先使用権に関し審理

し，且つ先使用権の成立の当否について判断し

た最近の20件を詳細に検討する対象とした。検

討した20件の概要を表２に示す。

表２に示した争点のうち，「発明の同一性

（実施形式の変更・範囲）」，「事業の準備」，「実

施権の承継・援用」に関し，代表的な裁判例を

以下に紹介する。なお，括弧内のNo.は表２に

おけるNo.を示す。

（1）発明の同一性（実施形式の変更・範囲）

に関する裁判例

１）東京地裁，平成10年（ワ）第16963号

「天体望遠鏡事件」（No.９）

（平成12年12月26日判決）

［判決のポイント］

本件発明の出願日前に実施していた被告装置

（1）に本件発明の特徴が具現化されておらず，

出願日後に実施した被告装置（2）との相違点

が，出願日前の実施形態が異なる程度の相違と

はいえないと判断され，先使用権が認められな

かった事例。

［事件の経緯］

本件は大型天体望遠鏡の接眼部の構造に係る

特許に関し，本件特許発明の効果は，大型天体

望遠鏡の光束取出口付近の接眼部に床上の観察

者に届く長さの接眼鏡筒を取付けたことによ

り，観察者が床上にいた状態のままで大型天体

望遠鏡の観察が行えることである。

被告Ｎ社は，本件特許発明の出願日である平

成６年８月９日以前に大型天体望遠鏡（被告装

置（1））を製造・販売しており，平成８年から

９年にかけて天体望遠鏡及びその付属装置（被

4．3 裁判例の紹介

4．2 結　　果
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告装置（2））を製造・販売した。被告Ｎ社は，

被告装置（2）の接眼部に設けられた接眼鏡筒

は被告装置（1）よりも長いものであるが，被

告装置（2）はカタログや刊行物に記載された

公知の技術であり，被告装置（1）と単に実施

形式が異なる程度の相違しかないと主張し，両

者の技術思想の同一性が争点となった。

［裁判所の判断］

本件発明と被告装置（1）における接眼鏡筒

の長さに関する相違点は，単に実施形式が異な

る程度の相違であるとはいえず，本件発明と被

告装置（1）に具現化されている技術思想が同

一であるということはできず，先使用による通

常実施権を有していないと判断した。

２）大阪地裁，平成11年（ワ）第5104号

「部品検査用データ生成装置事件」（No.11）

（平成14年４月25日判決）

［判決のポイント］

従来から存在するシステムを自動化したもの

であっても，自動化する部分に発明と認められ

るような顕著な効果がある場合は，従前のシス

テムと同一とはいえず，先使用権が認められな

かった事例。

［事件の経緯］

本件特許発明は，基板への部品の装着位置に

関する情報と，部品の種類に関する情報とに基

づいて検査対象位置の登録を自動で行うことに

より，作業員の負担軽減，登録作業の効率化，

登録ミスを防止する検査方法に関する。

被告Ｎ社は，本件特許発明の出願日である昭

和61年12月５日以前からイ”号装置の研究開発

及び製造の準備を行い，先使用による通常実施

権を有しているのでイ”号の発明と同一である

イ’号＋ロ’号システムの実施も認められると

主張し，両者の同一性が争点となった。

なお，イ”号は部品の装着位置及び部品種類

の選択を手動で入力するものであり，イ’号，

ロ’号はそれぞれ自動検査装置および各種ソフ

トを搭載したパソコンであり，イ’号＋ロ’号

システムとして自動検査を行うものである。

［裁判所の判断］

イ”号装置とイ’号＋ロ’号システムと共通

するところがないわけではないが，両者の相違

点は，登録ミスの発生防止等，本件特許発明の

作用効果の観点においても，顕著な相違をもた

らすことは容易に推認することができるため同

一性があるとはいえず，被告の主張する先使用

による通常実施権は認められないと判断した。

３）大阪地裁，平成10年（ワ）第520号

「掴み機事件」（No.８）

（平成11年10月７日判決）

［判決のポイント］

本件考案の構成要件とは関わりのない装置を

装着したとしても，本件考案の実施という観点

からみた場合に技術的思想としての同一性を失

わせないとして，先使用権が認められた事例。

［事件経緯］

被告Ｍは，本件実用新案権の出願日（昭和59

年７月20日）より以前である昭和58年５月には，

本件考案の技術的範囲に属するイ号物件と同様

の構造を持つ一号機を製造し，同年８月にこれ

を販売していた。また，被告Ｍ社は，昭和59年

５月頃，一号機の構造と比較して，油圧ホース

をシリンダーから直接出るように配置している

点のみが異なる二号機を製造していた。さらに，

被告Ｍ社は，本件実用新案権の出願日以降に，

イ号物件に旋回装置を装着したロ号物件を製

造・販売し，このロ号とイ号の同一性が争われ

た。なお，本件は，イ号の実施の準備について

も争われており，イ号については先使用権が認

められている。

［裁判所の判断］

ロ号物件は，イ号物件と比較して，本件考案

の構成要件とは関わりのない旋回装置を装着し
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た以外はイ号物件と同一の構造を有しており，

本件考案の実施という観点からみた場合には，

技術的思想としての同一性を失わせるものでは

ないというべきであるから，ロ号物件の製造，

販売も，右先使用による通常実施権の実施の範

囲内であると認められた。

考　察

「ウォーキングビーム加熱炉事件」最高裁判

決により，「先使用権の効力は，特許出願の際

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

式も及ぶもの」と解されている。

この「同一性を失わない」具体的な範囲は，

個々のケースによって異なると考えられる。

今回検討した判決例では，対象となる特許出

願の際に実施していた形式がその特許発明の範

囲を具現化していた場合，変更後の実施形式に

も先使用権が認められた例があった（No.８，

後述するNo.20）。そのうち，対象となる考案の

構成要件とは関わりのない部位の変更をした例

（No.８）では，変更の度合いが大きいと考えら

れる例でも「技術的思想として同一である」と

判断されている。

その一方，対象となる登録実用新案の範囲外

から範囲内へ実施形式を変更したものと考えら

れる場合においては，変更の度合いが小さいと

考えられても「技術的思想として同一ではない

（No.９）」と判断されたり，変更前後の実施形

式の相違点が「作用効果に顕著な相違をもたら

すため同一性があるとはいえない（No.11）」と

判断され，変更後の実施形式に先使用権が認め

られなかった例があった。

これは，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

り，先使用権者は特許出願の際に実施または準

備をした発明の範囲内に限って実施をする権利

を有するべきとの考えに基づいて判断されたも

のと考えられる。

（2）事業の準備に関する裁判例

１）東京高裁，平成12年（ネ）第2720号

「ポリカーボネート事件」（No.13）

（平成13年３月22日判決）

［判決のポイント］

DFC及びポリカーボネート製造において，

被控訴人（原審被告）がFS（フィージビリテ

ィ・スタディ）を経て技術導入，基本設計まで

行っていたプラントの建設計画が，「事業の準

備」に至っていたとして被控訴人の先使用権を

認めた事例。

［事件の経緯］

原審では，「被控訴人の本件プラント建設計

画の進捗状況，既に投資した金額の大きさ，第

三者との契約状況等」に照らし，「事業の準備」

の程度に至っていたことを認定し，被控訴人に

先使用権を認めた。

控訴人（原審原告）は「FSを経て，技術導

入，基本設計が行われたとしても，その後に，

事業性を見直す必要性が生じてFSをやり直し，

最終的には当該事業を実施しないと決断するに

至った事例はいくつも存在する」のであるから

「原判決は，FS，技術導入，基本設計が行われ

れば，その後，事業の実施に関する基本的な見

直しが行われることなく，必然的に実施につな

がる」とした判断が誤りで，「平成元年12月時

点では，まだDMC法DPC技術の採用を決定し

ていなかった」のであるから「事業の準備をし

ている」とはいえないと主張した。

［裁判所の判断］

特許権者と先使用権者との公平を図ることに

あることに照らして理解する限り，「事業の準

備をしている」を「事業の準備が，必然的に，

すなわち必ず当該事業の実施につながるという

段階にまで進展している，との意味であると解
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すべき理由は，全くない」とし，「本件プラン

トの建設計画を進め，対外的な意思表示も行っ

ていた行為」は「事業の準備」に該当するとし，

原審の判断を支持した。

２）東京地裁，平成15年（ワ）第19324号

「ブラニュート顆粒事件」（No.18）

（平成17年２月10日判決）

［判決のポイント］

製造手順を一部変更していたため，医薬品の

内容が一義的に確定していないので変更前の予

備試製の行為が「事業の準備」に当たらないと

され，先使用権が認められなかった事例。

［事件の経緯］

原告は，被告の特許出願前に「ブラニュート

顆粒」治験薬及び安定性試験用のサンプル予備

試製を実施し溶出試験を開始したが，被告の特

許出願後に製造手順を一部変更し，治験薬及び

同安定性試験用サンプルを製造した。その後，

安定性試験・溶出試験・生物学的同等性試験を

完了した後，厚生労働省に，製造承認を申請し，

被告製剤の後発医薬品として製造承認を受けた。

特許出願前に行われた予備試製時に，原告に

「即時実施の意図」があったか否かが争われた。

［裁判所の判断］

「即時実施の意図を有しているというために

は，少なくとも，当該事業の内容が確定してい

ることを要するものであって，当該事業に用い

る発明の内容が確定しているだけでは不十分」

であるとし，「事業の準備をしているというた

めには，少なくとも，これらの試験や製造承認

の対象となる医薬品の内容が一義的に確定して

いる必要がある」ので，製造手順を一部変更し

最終的な治験薬及び同安定性試験用サンプルの

製造が終了した日より前の予備試製の行為を

「事業の準備」と認めなかった。

３）大阪地裁，平成16年（ワ）第9318号

「モンキーレンチ事件」（No.20）

（平成17年９月22日判決）

［判決のポイント］

被告が製造販売した量産品である「モンキー

レンチ」は，試作品を作るまでに至っていない

が，金型の製作着手によって「事業の準備」に

至っているとし，先使用権を認めた事例。

［事件の経緯］

被告は，本実用新案登録出願前に原告の技術

的範囲に属する本体部及びあご部分の製品図面

を完成し，実用新案出願後に，製品の鍛造試作

を行い，製造・販売を開始した。被告は，本件

実用新案登録出願日までに，量産のために最も

重要な金型（あご部分）を完成させており，こ

れらの販売直前であったものであるので，本件

実用新案登録出願の際，製造販売を行う事業の

準備を行っており，即時実施可能な状態であっ

たものであるとして，先使用権を主張した。

原告は，被告の製品は試作品を作るまでに至

っていないこと，被告製品が実際に販売される

までに相当時間を要しているので，即時実施の

意図を有しているとはいえないと反論した。

［裁判所の判断］

「金型は製造のための設備ともいうべきもの

であるところ，被告において，本件における各

種図面のような，これを基として金型を製作す

ることができる図面を完成し，試作材料を発注

したうえで金型の製作に着手している以上，即

時実施の意図は客観的に認識される態様，程度

での表明ということができるのであって，鍛造

の試作がされたことまでを必要とするものでは

ない」と判示し，被告の先使用権を認めた。

考　察

「事業の準備」については，ウォーキングビ

ーム加熱炉事件の最高裁判決における，①即時

実施の意図，及び②該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
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いう基準が，その後の判決でどのように運用さ

れているかが注目される。2001年の判例研究６）

では，ウォーキングビーム加熱炉事件以後の判

決は，以前のものと比較して，より柔軟に適用

する傾向があると指摘している。

裁判例No.13・No.20はこの傾向に沿った判決

と考えられる。即ち，No.13ではプラントのよ

うな大型設備においてFS・技術導入・基本設

計が行われていることにより，又，No.20では

量産品において試作の完成までは至ってないも

のの，試作材料を発注したうえで金型の製作に

着手していることにより「事業の準備」を認め

ている。一方，No.18では予備試製まで行って

いるが，製造手順が一部変更されたことにより，

この予備試製段階では未だ事業の内容が確定し

ていないとして，「事業の準備」を認めていな

い。

「事業の準備をしている」の判断は，単に試

作品が完成している，あるいは，投資がなされ

ている等の客観的事実によってのみ決まるので

はなく，事案ごとの諸般の事情に照らしてなさ

れるようである。

また今回は詳細には紹介していないが，裁判

例No.14では，図面が「あくまでも概略図にす

ぎない」ために，「実施予定も具体化しない極

めて概略的な計画であった」として，図面の完

成度から事業実施の準備の程度が判断された。

仮に，より具体的な図面が保管され，証拠とし

て提出されていたならば，裁判所の判断に影響

したとも考えられ，証拠保管の重要性について

教訓を与える判決と言える。

（3）先使用権の承継・援用に関する裁判例

１）大阪高裁，平成９年（ネ）第3586号

「ホイールクレーン杭打工法事件１」（No.６）

（平成12年11月29日判決）

［判決のポイント］

控訴人の特許出願日前に本発明の実施をして

いたとする被控訴人の供述を裏付ける証拠の信

用性が低いため先使用権が認められなかった事

例。

［事件の経緯］

原審は神戸地裁平成７年（ワ）第290号（被控

訴人の本件工法に関する先使用権を認めた）。

Ｔ組（訴外）は本件特許出願前より本件工法

を実施していた。被控訴人代表はＴ組の従業員

として本件工法を実施し，その後専属下請けと

して独立，設備一式を譲り受け，Ｔ組が実施し

た各工事で下請けとして本件工法を実施してい

たと供述していた。

［裁判所の判断］

被控訴人代表が本件特許出願前よりＴ組から

下請けとして独立したことや設備一式を譲り受

けたこと，また本件工法を実施していたことを

裏付ける証拠が全くないため，これを前提とす

る先使用権の主張は認められない。

２）大阪高裁，平成９年（ネ）第1610号

「ホイールクレーン杭打工法事件２」（No.５）

（平成12年11月29日判決）

［判決のポイント］

控訴人の特許出願日前に本発明の実施をして

いた会社より全従業員を引継いで雇用し，また

設備一式を譲り受けて継続的に本発明を実施し

ていた被控訴人に対して先使用権が認められた

事例。

［事件の経緯］

原審は神戸地裁平成７年（ワ）第132号（被控

訴人の本件工法に関する先使用権を認めた）。

被控訴人は，Ｔ組（訴外）は本件特許出願前

より本件工法を実施しておりＴ組代表の死後，

Ｔ組より全従業員を引継いで雇用し，また設備

一式を譲り受けている，そしてＴ組が現に行っ

ていた工事現場も引継いでいることから先使用

権を有していると主張した。一方控訴人はＴ組

の実施していた工法と本件工法が異なることと
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共に単に設備を譲り受けたに過ぎず「事業とと

もに実施する場合」にはあたらないと主張した。

［裁判所の判断］

Ｔ組の実施していた工法と本件工法は同様と

推認する。また，被控訴人がＴ組に対してこれ

まで下請け発注をしていたこと，全従業員を引

継いだこと，本工法の実施に必要な設備一式と

工事の受注先を譲り受けていることから，それ

を実施するに足るＴ組の事業とともに継承し，

継続的に実施して現在に至っていることが認め

られ，先使用権を有しているといえる。

３）名古屋地裁，平成16年（ワ）第1307号

「パレット積替装置事件」（No.19）

（平成17年４月28日判決）

［判決のポイント］

製造業者が特許権について先使用権を有した

としても，販売業者は製造業者が製造する先行

品と同一の範囲内の製品を販売することが特許

権の侵害とならないことを主張できるにとどま

り（援用できる），販売業者が製品の製造，製

造の発注を行うことまでは正当化できるもので

はない（援用できない）と判断された事例。

［事件の経緯］

製造業者Ｍは，本件発明の内容を知らないで，

本件特許出願日前に，製品を製造し販売業者Ｔ

に販売し，ＴはＭ製品を顧客に販売していた。

被告は特許出願日後に被告製品を製造しＴの

一般承継人である販売業者MＨに販売し，MＨ

は被告製品を顧客に販売していた。本件特許権

を有する原告が，被告の製造，販売した製品は

特許発明の技術的範囲に属すると主張して，製

造等の差止め及び損害賠償の支払いを求めた。

［裁判所の判断］

先使用権を有している製造業者が，先使用権

の範囲内の製品を製造して販売業者に販売し，

販売業者が同製品を販売する場合，販売業者は

製造業者の先使用権を援用できると解される

が，先使用権者たる製造業者の利益保護のため

には，販売業者による販売行為が特許権の侵害

にならないという効果を与えれば足り，販売業

者にも製造業者と同一の先使用権を認めるの

は，販売業者に過大な権利を与え，先使用権制

度の趣旨に反する。

製造業者Ｍが先行品を製造販売したことによ

って先使用権を取得したとしても，販売業者Ｍ

ＨはＭの製品を販売することが特許権侵害とな

らないことを主張できるにとどまり，製品の製

造，製造の発注を行うことまでも正当化するこ

とはできない。

４）東京地裁，平成６年（ワ）第14241号

「手術用縫合針事件」（No.２）

（平成12年１月28日判決）

［判決のポイント］

被告が輸入した医療用湾曲縫合針を製造する

装置によるニ号方法が，本件特許の製造方法と

同一であり，また前記装置が本件特許の出願の

際に完成していたとして，被告は，ニ号方法に

よって曲げ加工された医療用湾曲縫合針を輸

入・販売することについて，先使用権が認めら

れた事例。

［事件経緯］

本件特許は，先尖状軸棒の円弧状曲げ加工方

法に関するものである。

手術用縫合針を輸入・販売している被告は，

被告と韓国法人Ｉ社の代表者であるＧとの間

に，合弁投資契約に基づき医療用縫合針を製造

する目的でＩ社を設立し，被告に対して手術用

縫合針の輸出をした。そして被告は，その手術

用縫合針を日本国内に輸入・販売した。

原告は，被告が輸入・販売する手術用縫合針

の輸入・販売の差止め及び廃棄並びに損害賠償

を請求した。

［裁判所の判断］

本件Ｇの装置は本件湾曲装置と同様の構造を
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有しており，これによる手術用縫合針の曲げ加

工方法はニ号方法そのものであると認められ

る。そして被告は，本件特許出願の際に，本件

特許の発明の内容を知らないで自らニ号方法を

発明したＧが代表者であるＩ社から，ニ号方法

によって製造された手術用縫合針を輸入し，日

本国内において販売していたものと認められ

る。

考　察（裁判例に見る先使用権の承継）

先使用権は，通常実施権であるから，特許法

第94条第１項の規定により，事業の実施ととも

に移転することができる。この「事業の実施と

ともに」の判断を，裁判例No.５とNo.６の２件

から見る。

この２件の裁判例で判断されたのは，「①譲

渡を受けた機材が，先使用権に基づき実施する

工法を実施し得る機材であったか否か。②譲渡

を受けたとされる機材が，正当に譲り受けをし

たものか否か。」であった。特に正当に譲渡を

受けたものか否かについては，単に現物出資に

より機材の利用を継続していただけでは承継と

は認められなかった。つまりこの判断は，譲り

受けの正当性を示す証拠も問われることを示し

た。

考　察（裁判例に見る先使用権の援用）

次に，裁判例No.２とNo.19の２件から，特に

販売者の先使用権の援用について見る。

この２件の裁判例で示されたのは，「①国内

で他の者が製造した製品を国内で専ら販売のみ

行っていた販売者に対しては，販売者の先使用

権は認めず，製造者の先使用権の援用による販

売のみを認める。②製造者が海外で製造した製

品を国内へ輸入・販売のみを行っていた販売者

には，その事業の形態（輸入・販売）において

先使用権が認められる。」というものであった。

この判断の差は，製造者が海外の場合，その製

造者に対し日本の国内法により先使用権を認め

ることができないから，その先使用実施権を援

用することもできなかったためと予想される。

しかし，その結果，販売者が国内の先使用権を

有する製造者から仕入れて販売していた場合，

その販売者の仕入先は先の製造者に限定され

る。一方，販売者が海外の製造者から輸入・販

売していた場合，その販売者は海外から輸入し

て販売する限り仕入れ先は限定されないという

解釈もされる。

最後に，上記裁判例を踏まえ，近年の国内外

における企業経済活動において，具体的に問題

になると考えられる２つの事例を基に検証を行

った。（図１，２参照）

事例１：国内製造販売会社の海外における先

使用行為について，先使用権適用の可否，適用

限界について検討した。

事例２：親会社（先使用権者）からの子会社

への設備移転・グループ間の吸収合併・グルー

プ間の下請けについて検討した。

図１に示す１つ目のケースとして，国内Ａ会

社の海外法人Ｂ社（海外先使用者）が製造した

特許発明「製法Ｘ」に係る部品αについて，Ａ

会社が「輸入」，Ｃ社に「販売」することに関

しては，特許出願の際に，部品αを「輸入」し，

日本国内において「販売」していた場合は，法

第79条に基づく，通常実施権を有するものと考

える。（参考裁判例：No.２）。

２つ目のケースとして，Ｃ会社が該部品αを

組み込んだ完成品βを「販売」することに関し

ては，Ａ会社の先使用権を援用できるものと考

える。

３つ目のケースとして，Ａ会社が，特許発明

5．1 事例１（特に「輸入」）の場合

5 ．企業経済活動と先使用権
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「製法Ｘ」に係る部品αを日本国内で「製造」

することに関しては，通常実施権を有しないも

のと考える。

これは，Ａ会社は，本件特許出願の際に，特

許発明「製法Ｘ」に係る部品αについて「輸入」

「販売」していたのみで，国内で，特許発明の

使用にあたる「製造」又その準備を行っていな

い。

よって，Ａ会社の有する先使用権の範囲は，

「製法Ｘにより製造された部品α」を「輸入」

「販売」する業務の範囲内にて認められるべき

ものであり，上記事実をもって，直ちに，特許

発明である「製法Ｘ」を用いて「製造」する事

業についても認められるものではないからであ

る。

但し，上記ケースであっても，国内Ａ社の従

業員が，Ａ社の海外法人Ｂ社の従業員に対して，

国内で作成された製法Ｘに係る工程設計図，作

業指示書等をもって，指示，技術指導していた

場合，つまり，自身の海外法人に自らの手足と

して「製法Ｘ」に係る部品を発注し，「製法Ｘ」

について指示・技術指導していた場合には，国

内Ａ社が先使用権者として製造についての通常

実施権を有する場合も考えられる。（参考裁判

例：意匠に関する東京地裁平成15年（ワ）第7936

号）

事例１の示すように，海外で製造された特許

発明に係る対象物が，輸入・販売されるケース

は，近年非常に多いと考えられる。特に，化成

品等に多い「物を生産する方法の発明」につい

ては，その方法の「使用」行為が，「公然実施」

には該当しない場合が多いことから，海外生産

対象物の製法発明であっても，生産国と共に，

我国に対しても特許出願をしておくべきだと考

える。

図２に示す，１つ目のケースとして，子会社

ＢがＡ社より製品αの製造のための設備一切を

譲り受けている場合，Ａ社は「実施の事業とと

もに」先使用権をＢ社に移転したものと認めら

れ，Ｂ社は，Ａ社から移転をうけた先使用権を

主張することができる（参考裁判例：No.１）。

また，２つ目のケースとして，子会社Ｂをグ

ループ内の別の製造会社Ｃに吸収合併させた場

合，Ｃ社は吸収合併（一般承継）によりＢ社の

財産などを包括的に引継いでおり，Ｂ社の有し

た先使用権もＣ社に移転したものと認められ

5．2 事例２（「援用」「承継」）の場合
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る。このためＣ社は，Ｂ社から移転をうけた先

使用権を主張することができると考える。

この２つ目のものは，先使用権を有するベン

チャー企業を大企業グループが買収し，自己の

子会社と吸収合併する場合の法律構成と同様で

ある。ただ，この場合は，上記グループ間の吸

収合併と同様に法的には合法と考えられるが，

特許権者にとっては，先使用権者の規模が劇的

に変化することになり，法が想定している公平

の観点からは逸脱するとも考えられ問題である。

さらに３つ目のケースとして製造会社Ｃが，

さらにグループ子会社Ｄに製造を依頼する場

合，子会社Ｄは一機関７）の要件を満たさなけれ

ば，親会社の先使用権を援用できないとされて

いる。

このケースのものは，近年のＭ＆Ａブームや

社会構造を考慮すれば，一機関の要件をグルー

プ会社間にも厳格に適用することとなり妥当性

を欠くとも考えられる。このため，グループ会

社間における場合は，公平の観点から新たな解

釈が早期に示されることが望ましいと考える

（他の論文６）にも同様の見解が述べられてい

る）。

平成16年の特許法の改正により，第104条の

３が，「権利行使の制限の抗弁」として規定さ

れた。先使用権に関しては，「実施」に基づく

主張は，特許法第29条第１項による特許無効の

主張が可能なため，今後は減少することが予想

される（最近の侵害訴訟においては，ほとんど

の事件で，特許無効の主張がなされている）。

但し，製法の特許に関しては，公然性の観点か

ら先使用権に基づく抗弁も依然として重要であ

る。

政府の産業構造審議会知的財産政策部会特許

制度小委員会において，フランスのソロー封筒

制度を参考とした新登録制度を含め，「先使用

権のあり方」が議題となり，議論の結果，①法

改正なし，②制度の明確化・立証方法に関する

ガイドライン（事例集）作成，で落ち着いたよ

うである８）。

ところで，企業経済活動の変化の大きな現在

においては，事業の実施又は準備が「どこでさ

れたか（地域的要件）」，「誰によってされたか

（承継を含む）」が，条文若しくは条文解釈によ

っては，上記事例で示したように，特許権者又

は実施者が不利に扱われる場合がある。

したがって，先使用権に関し，特許権者と実

施者の公平性の観点から近年の企業経済活動を

考慮した先使用権の要件，適用範囲の新たな解

釈の構築が必要であると考える。

今後も，「先使用権」に関し，企業経済活動

の変化を踏まえた問題提起・検討・提案を継続

して行っていきたい。
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