
１．何故，今再び「傘理論」なのか

1.1 パリ条約の三原則のバランス

工業所有権の保護に関するパリ条約（以下，単に

「パリ条約」という。）の三大原則といえば，①内国民

待遇の原則，②優先権制度，③各国工業所有権（特

許・商標）独立の原則を指すが，この 3つの原則は，

相互の機能を補完する形で存在している。

内国民待遇の原則は，同盟国の国民が内国民に課さ

れる条件及び手続に従うことを条件としており（2

条），工業所有権の取得に関して方式主義を前提とす
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パリ条約による複合部分優先の効果については，基礎出願で開示された発明の構成部分に相当する公表の

事実や他の出願の事実が優先権主張出願の拒絶･無効の証拠とされない「証拠除外効」とする「傘理論」と

呼ばれた解釈と，新規性･進歩性等の特許要件の判断に関して出願日が基礎出願の出願日に擬制される「遡

及効」とする解釈とが併存したことを，条文の規定や実務書の記載に基づき明らかにし，前者の解釈に従う

制度の下では，優先期間の実質的延長を防止する機能や，改良発明や追加発明の進歩性が基本発明の公表の

事実を引き合いにして否定されないという副次的な効果があることを仮想事例に基づいて説明する（上）。

パリ条約による優先権主張の効果は，「証拠除外効（傘理論）」が本来的なものであったが，その後，次第に

「遡及効」へと変容していったことを国内外の審判決例に基づき示す（中）。現在の世界の趨勢の中にあって

も，かつての「傘理論」に再び価値を見出せるかもしれない事実があることを示し，産業政策的な見地及び

特許制度の国際調和の観点から若干の提言を行う（下）。

要　約
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―優先権制度本来の解釈の再評価の必要性―
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るものであるし，そもそも，パリ条約は，同一発明に

ついて，同盟の 1国で特許を取得すれば他の同盟国で

もその特許権の主張ができるという仕組みを指向せ

ず，各国別に特許を取得しなければ，その国の保護を

受けることができないという属地主義を尊重した上

で，国際間の交流上の障壁を取り除くべく締結された

同盟条約である。パリ条約が属地主義を基調としてい

ることは，条約自体が統一法でないことから明らかで

あるが，条約は，これを条文上明確にするとともに，

さらに進んで各国で取得した特許はそれぞれ独立であ

る旨宣言している（4条の 2）。

ただ，内国民と同じ待遇で扱われるといっても，実

際上は，その国の方式に則った手順を踏まなければな

らない外国人にとって言語的・手続的に内国民より不

利な面が多く，たとえ同じような技術を同時に開発し

たとしても，出願は内国民より遅れがちになる。この

ような外国人にとっての不利な面を埋めて，実質的に

内国民待遇を保障する機能を担うことに，優先権制度

の存在意義があると言うことができる（1）。

しかしながら，優先権制度に何らの制限を設けない

とすれば，それは逆に属地主義を損なうことに繋がる。

このため，優先権制度には，2つの制限が課せられて

いる。1つは，対象とされる工業所有権の特質に応じ

た一定の期間に優先期間を制限したことであり，もう

1つは，優先期間の起点を，最初の出願，又は，最初

の出願とみなすことのできる出願がされた時点に設定

するとともに，その出願の要件を定めたことである。

特許についての例を挙げて説明しよう（図 1参照）。

同盟国 Xの国民甲が，自国において発明イに係る

特許出願 Aをしたものの，他の同盟国 Yに出願 Aを

基礎とする優先権の主張を伴う出願をすることなく特

許についての優先期間である 1年が終了し，その直後

に，Y国の国民乙が，自国において独自に発明イをし

て，発明イに係る特許出願 Bをし，その 10月後に，

甲が，発明イに対して設計事項とも解される非本質的

な限定事項を追加した発明ロについて Aの優先期間

終了間際に自国でした別の特許出願 Cに基づく優先

権の主張を伴う特許出願 Dを Y国にした場合におい

て，特許出願 Dによって特許出願 Bが拒絶されると

したら，次の理由から，属地主義に反することになる。

即ち，優先権制度は，それぞれの国で出願をした各々

の者が，先願主義の下，独立して権利を取得できると

いう原則に対する例外であり，優先期間を超えてまで

この例外を貫くことは許されないからである（2）。

上に挙げたケースでは，特許出願 Aの時点から 2

年近くもの期間を経過したにも関わらず，甲は，何ら

技術的な創作活動をすることなく，形式的に特許出願

Cをするとともに Cを基礎とする優先権主張を伴う

特許出願 Dをするという迂回的な手段を講じただけ

で，乙の発明イより下位概念若しくは実質同一である

と判断されるような発明ロに基づいて先願の地位を得

ることができ，乙が特許を受ける可能性を排除できた

ことになる。さらに，乙が出願をしなくとも，出願 D

の前に出願 Aの内容が公開されていたならば，Y国

では発明イは誰もが使用できる自由技術になっていた

筈であるが，実質同一である発明ロの権利が発生する

ことによって，自由技術とはならなくなる。このことは

優先期間が実質的に延長されたことに他ならない（3）。
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この問題を解決するためには，発明イと実質同一の

発明ロについては，再度の優先権を生じることはでき

ないとする解決方法も可能であろうが，パリ条約は異

なる方法を選択した。発明ロの要素（構成要件）のう

ち，特許出願 Cの出願時点で追加された要素のみを

優先権の対象とすることのできる最初の出願の対象と

し，発明イと発明ロに共通する要素については特許出

願 Aから 1年が経過した後には優先権の対象になら

ないと規定することによって，克服したのである（4

条 H）。このパリ条約の解釈は，後述するように，日

本においては最高裁判決によっても支持されている。

このようにパリ条約の 3つの原則は，相互にバランス

をとって存在していたことが理解できよう。

1.2 複合部分優先制度の導入と変容

特許に関しては他の工業所有権とは異なる特有の事

情があることから，パリ条約の改正に伴い優先権制度

に関して幾度かの修正が施されてきた。ヘーグ改正に

よる出願の分割，ロンドン改正による複合優先，リス

ボン改正による部分優先等の導入である。そして，複

合優先の導入に伴い，特許に関する最初の出願の要件

にも修正が加えられた。上述したように，発明自体に

加え，その部分的な要素についても優先権の対象とす

ることを条文に規定し（4条 H），一の発明の中に異

なる複数の優先権の対象が存在することを肯定する複

合優先が導入された（4条 F）。さらに，その後の部

分優先の導入により，一の発明の中に優先権の対象と

なる部分と対象とならない部分が併存することもが肯

定された（4条 F）。このことは，優先権の対象がク

レームの対象と必ずしも一致するものではないことを

意味する。複合部分優先の導入により，優先期間中の

初期の段階であって発明を改良する前の段階で，発明

者に自身の発明の基本的な内容の公表を行うことを可

能とさせるという副次的な効果が，優先権制度に与え

られることとなった。

この複合部分優先の効果は，かつて，欧州において，

「傘理論」（4）と呼ばれていた。この理論によると，後

の出願における改良発明「A＋ B」を対象とするクレ

ーム中の基本発明に相当する構成部分「A」は，「A」

についての最初の出願から 1年間の優先期間中，部分

優先権を享受し，その結果，あたかも先の出願が「傘」

となったかのように，優先期間中の「A」についての

公表の事実や他の出願の事実は，後の出願のクレーム

発明「A＋ B」の特許性を否定する証拠としての従来

技術から排除される。つまり，発明自体に加えて，そ

の構成要素も優先権の対象とされ，当該構成要素に相

当する従来技術や先願が証拠とされないのである。先

の出願によって，「証拠除外効」が与えられるもので

あり，このことによって，発明者は優先期間中の初期

の段階で自身の発明の基本的な内容を公表することが

可能となるのである。

しかしながら，優先権の対象とは，直感的に，（ク

レーム発明又は実施例等それに準ずるものを含む）発

明自体に限られるものであると理解されがちである

上，条約本文の英語による公定訳は，パリ条約正文で

あるフランス語原文と比較して 4条 Gや 4条 Hの内

容を正確に反映した翻訳となっていないことから，欧

州においては，英語の占める地位が高まるにつれて解

釈が次第に二極分化していき，優先権の主張がされた

出願において優先権の対象とは，原則として当該出願

のクレームの対象であるという固定観念が定着してい

ったようである（5）。この観念の下では，改良発明や追

加発明に対して，基本発明に相当する事実の「証拠除

外効」が与えられる余地は無い。そして，欧州特許庁

においては，二度の拡大審判廷による意見によって，

この観念は確定的なものとなった。

一方，パリ条約の公定訳でない日本語訳は，4条 G

や 4条 Hの内容を正確に反映しているものの（6），パ

リ条約における複合部分優先という制度を日本語で詳

細に記述した学術書が少ないことに加えて，国内優先

権制度の導入と当該制度についての判決例が重ねられ

ることによって，日本においても複合部分優先の本来

的な趣旨は風化していった。そして，平成 16年 7月

28日，特許庁が「優先権」の審査基準を公表し，優

先権の主張の効果の判断は原則として請求項ごとに行

うという運用を敷いたことによって，優先権の対象と

は発明であり，優先権の効果とは，新規性・進歩性等

の特許要件の判断に関して出願日が基礎出願の出願日

に擬制される「遡及効」であるという認識が，日本に

おいても，実務上ほぼ決定的なものとなった。

1.3 「傘理論」再評価の必要性

欧州が運用を固めた後，日本特許庁は，欧州の運用

解釈に追従した形をとることとなったが，特許制度の

国際調和，国内優先権制度についての裁判例との整合

性，個々の審査官によるバラツキのない判断等，審査

米国先願主義実現の鍵となるか？／「傘理論」復活への期待（上）

Vol. 60 No. 11 － 89 － パテント 2007



基準を策定した時点において求められていた様々な条

件を考えれば，当該運用を採るより他に途はなかった

ものと思われる（7）。ところが，本テーマについての研

究を進めるにつれて，この選択に対する筆者の疑問は

次第に大きくなっていった。そして，かつて「傘理論」

と呼ばれた複合部分優先制度の本来的な考え方につい

ては，その内容や価値が再検討されるべきではないか

と考えるに至った。その理由は，次の 3つの観点によ

るものである。

1つめとして，日本において優先権制度の解釈につ

いては未だ若干の混乱がみられることに加え，欧州の

運用についてもパリ条約の正しい解釈に沿うものであ

るか疑問と思える点があること，2つめとして，現在

の運用は特許出願と実施をほぼ平行に行う状況を強い

られる中小企業にとって改良発明を権利化できる機会

が希薄となってしまうこと，3つめとして，特許制度

の実体調和の名の下，米国が，先発明主義から先願主

義へ移行する見返りとして日欧に米国型のグレースピ

リオド制度の導入を迫っていることが挙げられる。

3 つめの観点については少々説明を要するであろ

う。米国が要求する米国型のグレースピリオド制度の

内容や，米国の特許法改正の行方，日本が米国の要求

に応じることが可能であるのか等については，いずれ

も未知数であるが，法案が成立して米国が日本に対し

て強硬な態度で臨むことも想定しておく必要がある。

そして，米国議会が目指している先願主義制度の下で

敷かれる新しいグレースピリオド制度は日本の新規性

喪失の例外規定とは大きくかけ離れたものであるが，

この考え方には，どうやら「傘理論」に通じるところ

があるようなのである。

また，米国は，グレースピリオドとしての 1年間と

同盟国への優先期間としての 1年間との合計 2年間の

猶予期間を国外への特許出願を検討する自国の発明者

に与えることを模索しているようであるが，このこと

は，1年に限定された優先期間を有名無実化させてし

まう畏れがある。しかしながら，グレースピリオドの

元々の考え方であるパリ条約 11条に規定される仮保

護については，同条 2項において優先期間を延長する

ものではない旨定められている（8）。11条の規定の下，

第 1国におけるグレースピリオドの期間と第 1国出願

から第 2国出願へ移行する期間を含めて，その合計を

1年間とすれば，属地主義や各国特許独立の原則が形

骸化してしまうことにも歯止めをかけることができる

ところ，「傘理論」がグレースピリオドと優先権とい

う 2つの制度を繋ぐ役目を果たすことができるかもし

れないのだ。そして，「傘理論」に基づく優先権制度

が改良発明の権利化の可能性を高めることは言うまで

のないことであろう。

以上，3つの観点に鑑みるに，複合部分優先の考え

方というものが見直されても良いのではないか，少な

くとも，今一度，議論してみる価値は大いにあるので

はないか，と考えるようになった次第である。

そこで，本稿では，このような複合部分優先制度の

あるべき姿についての議論をする上で基礎となる判断

材料を提供するべく，パリ条約における複合部分優先

制度が，日本の特許制度と欧州特許制度において，か

つて，どのように解釈・運用されてきたかを紹介する

こととする。特に，欧州において，近年なされた解釈

の変遷を紹介すると共に，その論理構築についての解

析を試み，また，様々な法律的側面が日欧の優先権制

度にどのような影響を与えてきたかを分析することと

した。

上述したように，米国の特許法改正は優先権制度の

再考を促す契機の 1つとなるかもしれないものではあ

るが，米国の現行のグレースピリオド制度は，出願よ

り 1年前に発明がなされたと強制的に推定する規定で

あるため，グレースピリオドの期間中に発明者自身に

よってなされた行為は考慮されない。複合部分優先の

問題は，米国においては，現実問題というよりは論理

的な問題として取り扱われることが多く，優先権に関

する事件について，日欧と比較するべき意義は乏しい。

このことから，米国については，日欧との比較につい

ては若干触れるに留め，それよりも，先願主義導入に

伴う新しいグレースピリオド制度と「傘理論」がどの

ような関係にあるのか，また，日欧，特に，欧州がこ

の様なグレースピリオド制度を果たして導入できる可

能性はあるのかという観点での検討に重点を置き，日

米欧が協調できる形を本稿（下）の最後に提言として

纏めた。多忙な読者におかれては，是非，最後の「8．

提言」だけでも読んで頂きたいと切に願うところであ

る。なお，本稿は，筆者個人の責任によるものであり，

特許庁の公式な見解を示したものではない。

２．条約／法律の規定及び解釈

2.1 パリ条約

パリ条約制定当初，優先権制度とは，同盟国におい
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て或る発明について特許出願をした者が他の同盟国に

出願をした場合，その者は 6月間の優先権を有し，そ

の効果は当該 6月間に他の出願があったり，第三者に

よって当該発明が公知公用の状態とされたりしても，

他の同盟国に出願された特許が無効とされないという

単純な内容であった。当時の優先権制度は，出願人に

対して，同盟の国々にその権利が国際的に拡張される

よう準備することのできる適当な期間を保証するとい

う基本的な機能を備えたにすぎないものであったとい

える。この段階では，優先権の効果を「遡及効」とし

て観念することはできなかった筈である。自身で発明

を公表した際にまで，特許が無効とされないことを保

障するものではなかったからである。実際，現行のパ

リ条約正文にも，日本の特許法の国内優先権の規定や

欧州特許条約の優先権の規定に見られるような「優先

権主張出願をした時や日を基礎出願をした時や日にさ

れたものとみなす」というような規定振りを見つける

ことはできない。

その後，度重なる改正会議を経て，優先権制度には，

特に，特許に関して，様々な修正が加えられていった。

ブラッセル改正における，（1）優先期間を 1年に延長

し，（2）他人による行為に加えて，自身で発明を公表

する等の本人による行為によっても特許が無効とされ

ないようにするという修正事項や，ロンドン改正・リ

スボン改正における，（3）特許が無効とされないこと

以外に，他者の権利の発生をも阻止するようにし，（4）

最初の出願に係る発明とは異なる発明の要素を複合部

分優先によって加えることを可能とするという追加事

項等によって，優先権制度は，他者の権利の排除や発

明の内容の公表を出願人に可能とさせ，より魅力ある

内容に変えられてきた（9）。ロンドン改正後に上記の特

徴の（2）と（3）が揃った時点で，初めて優先権の効

果を「遡及効」としても観念することが可能となった

のであり，それまでは，優先権の効果を（同一対象に

関して第三者が行った行為に起因する事実を除外する

という）「証拠除外効」として観念するより他の解釈

はあり得なかったのである。制度が辿った変遷をみれ

ば，優先権主張による効果，複合部分優先，及び最初

の出願の要件が密接に関係することは明らかである。

さらに，これらの事項の解釈には，発明の単一性，出

願の分割等の事項が関係する場合がある。

そこで，これらの事項を規定するパリ条約 4条につ

いて，外国語表現を含めた条文の規定振りを精査する

とともに，信頼性の高い解説書の内容を検討すること

によって，その正確な解釈を探ってみたい。

2.1.1 条文の規定

以下に，パリ条約におけるところの，優先権主張に

よる効果の規定，複合部分優先に関する規定，出願の

分割に関する規定，及び最初の出願の要件に関する規

定を挙げる（日本語訳は，昭和 60年 6月 17日外務省

告示第 182号によるものを採用し，解釈に曖昧さを生

じさせると思われる箇所については，墨付括弧（【】）

内に条約の正文である仏文，又は，その英訳を併記す

ることとし，それぞれの末尾に（仏），（英）とするこ

とで表現することとした。また，特に注目すべき箇所

には下線を付した。）。

（¡）優先権主張の効果に関する規定

4条 A（1）：いずれかの同盟国において正規に特許出

願若しくは実用新案，意匠若しくは商標の登録

出願をした者又はその承継人は，他の同盟国に

おいて出願をすることに関し，以下に定める期

間中優先権を有する。

4条 B：すなわち，A（1）に規定する期間の満了前

に他の同盟国においてされた後の出願は，その

間に行われた行為，例えば，他の出願，当該発明

の公表又は実施……等によつて不利な取扱いを

受けない【ne pourra être invalidé（仏），shall not

be invalidated（英）】ものとし，また，これらの行

為は，第三者のいかなる権利又は使用の権能を

も生じさせない。優先権の基礎となる最初の出

願の日前に第三者が取得した権利に関しては，

各同盟国の国内法令の定めるところによる。

（™）複合部分優先に関する規定

4条 F：いずれの同盟国も，特許出願人が二以上の優

先権（二以上の国においてされた出願に基づく

ものを含む。）を主張することを理由として，

又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権

の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた

構成部分【un ou plusieurs éléments qui n’étaient

pas compris dans la ou les demandes dont la

priorité est revendiquée（仏），one or more

elements that were not included in the application

or applications whose priority is claimed（英）】

を含むことを理由として，当該優先権を否認し，

又は当該特許出願について拒絶の処分をするこ

米国先願主義実現の鍵となるか？／「傘理論」復活への期待（上）

Vol. 60 No. 11 － 91 － パテント 2007



とができない。ただし，当該同盟国の法令上発

明の単一性【unité d’invention（仏），unity of

invention（英）】がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれてい

なかつた構成部分については，通常の条件に従

い，後の出願が優先権を生じさせる。

（£）出願の分割に関する規定

4条 G（1）：審査により特許出願が複合的【complexe

（仏），contains more than one invention（英）】

であることが明らかになつた場合には，特許出

願人は，その特許出願を二以上の出願に分割す

ることができる。この場合において，特許出願

人は，その分割された各出願の日付としてもと

の出願の日付を用い，優先権の利益があるとき

は，これを保有する。 （2）については省略。

（¢）基礎となり得る出願の要件たる最初の出願につ

いての規定

4条 C（2）：優先期間は，最初の出願の日から開始す

る。出願の日は，期間に算入しない。

C（4）：（2）にいう最初の出願と同一の対象につ

いて同一の同盟国においてされた後の出願は，

先の出願が，公衆の閲覧に付されないで，かつ，

いかなる権利をも存続させないで，後の出願の

日までに取り下げられ，放棄され又は拒絶の処

分を受けたこと，及びその先の出願がまだ優先

権の主張の基礎とされていないことを条件とし

て，最初の出願とみなされ，その出願の日は，

優先期間の初日とされる。この場合において，

先の出願は，優先権の主張の基礎とすることが

できない。

4条 H：優先権は，発明の構成部分で当該優先権の

主 張 に 係 る も の 【 certains éléments de

l’invention pour lesquels on revendique la

priorité（仏），certain elements of the invention

for which priority is claimed（英）】が最初の出

願において請求の範囲内のものとして記載され

ていないことを理由としては，否認することが

できない。ただし，最初の出願に係る出願書類

の全体により当該構成部分が明らかにされてい

る場合に限る。

2.1.2 条文の解釈

上記したパリ条約の規定では，優先権の対象とされ

るべきものが明らかにされていないとの指摘がされる

ことがある。即ち，4条 Fにおいて複合優先を意図し

た「二以上の優先権」のそれぞれの対象が明記されて

いないとの指摘，4条 Fにおいて（優先権の主張の基

礎となる出願に含まれていないため）部分優先の対象

とされない「one or more elements that were not

included in the application or applications whose

priority is claimed」における「elements」と 4条 Hに

おいて優先権の対象とされる「certain elements of the

invention for which priority is claimed」における

「elements」が同じ概念であるか否か判断できず，「出

願の要素」（4条 F）と「発明の要素」（4条 H）は，

同じ「elements」であっても異なる概念を意味してい

るのではないかとの指摘，仮に同じ概念であるとして

も，日本語訳の「構成部分」という語が正しい概念を

表したものであるか不明であるとの指摘等である。

しかしながら，条約の解釈においては，同一条約に

おける同一の語は同義と推定するという原則がある。

後述するが，欧州特許庁の拡大審判廷意見においても，

4条 Fにおける「elements」は，4条 Hにおける概念

と同じであるとの前提で説示がなされている。

ところで，パリ条約を詳細に解説した書籍は少ない

も の の ， 有 力 な 解 説 書 の 1 つ と し て ，

BOUDENHAUSEN教授著作の解説書「GUIDE TO

THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION

FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL

PROPERTY」（10）（以下，この解説書を「パリ同盟事務

局の解説」若しくは単に「事務局解説」という場合が

ある。）が挙げられる。同解説書は，パリ同盟事務局

の刊行物として，同事務局の事務総長によって纏めら

れた。このため，一学説としての性格より，外交会議

文書に立脚した同盟事務局の見解としての性格を強く

有する。事実，その記述の中に多くのパリ条約改正外

交会議の文書が列記され，参照・引用されている。我

が国の判決において同解説書が参照された例は発見で

きていないが，審決において参照された例は存在する。

また，欧州特許庁の審決においては，同解説書は頻繁

に参照されている。同解説書の日本語版には，優先権

主張による効果，複合部分優先，出願の分割，及び最

初の出願の要件に関して，次のような記述がなされて

いる（なお，一部の表現については，墨付括弧（【】）

内に，理解を正確にするべく，仏語版又は英語版の表

現を付記した。また，特に注目すべき箇所には下線を
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付した。）。

（イ）優先権の対象に関して（4条 A（1））

「後の出願は，優先権の基礎となった最初の出願と

同一の対象に係るものでなければならない。このこ

とは，特許，実用新案，発明者証の場合には同一の

発明または考案に係るものであり，意匠の場合には

同一の意匠，商標の場合には同一商品についての同

一の商標に係るものでなければならない。もっとも，

対象の同一性を保持し，他の形式の保護を得るため

に優先権を主張できる場合もある（第 4条 E（1），

（2），I（1），（2））さらに特許に関しては，対象の

同一性についての特別規定が第 4条 F，Gおよび H

に設けられている。これらの規定については後述す

る。」

（ロ）優先権の効果に関して（4条 B）

「この規定は，優先期間中に行われたいかなる行為

によってもその期間中にされた後の出願を無効にし

てはならないことを述べている。もっとも，1934

年のロンドン会議で第 3者の権利の留保を削除した

後は優先権の範囲はより広くなった。このことは，

後の出願の効果は，優先権の基礎となった他の同盟

国における最初の出願の時にその出願がされたなら

ば得られたであろう効果よりも少なくてはいけない

ことを意味する。…（中略）…

優先権の効果の例のひとつは，優先期間中の同一

対象（特許，実用新案，意匠または商標の登録）に

ついての他の出願は，優先権を主張した他の出願を

無効にできないことである。競願の場合，前者の出

願は審査主義特許庁によって拒絶されるか裁判所に

よって無効とされる。」

（ハ）複合優先に関して（4条 F前段）

「発明が直ちには完成されず，したがってその特許

出願がされてからでも改良発明【perfectionnements

（仏）， i m p r o v e m e n t s（英）】または追加発明

【additions（仏英共）】がされ，それが他の特許出願

の対象となることは，しばしば起ることである。こ

の条約では，他の同盟国における一つでかつ同一の

後の出願において，発明の異なった部分【 l e s

différents éléments de l’invention（仏）， the

different parts of the invention（英）】についての

別々の（複数の）優先権を，その各部分についてさ

れたいろいろな最初の出願を基礎として，主張する

ことを認めている。ただし，当然のことながらこの

各出願は最初の出願日から起算した優先期間内に出

願されたものでなければならない。」

（ニ）部分優先に関して（4条 F後段）

「最初の特許出願がされてから，最初の出願のとき

には存在せず，複数優先権が主張できるまでには別

の特許出願がされていなかったかまた別個の特許出

願にもされない（たとえば，追加要素【the added

elements（英）】それ自体では発明的性格を有しな

い）ような発明の要素【elements of the invention

（英）】が，最初の出願の優先権を主張した同一の発

明に関する後の出願に含まれることがしばしば起

る。この条約においては，この後の出願において追

加された事項は最初の出願に既に存在していた発明

の他の要素【those other elements of the invention

（英）】について優先権を認める妨げとはならない。

優先権の主張されている後の出願において，発明の

異なった部分【différents éléments d’une invention

（仏），different parts of an invention（英）】につい

て別々の最初の出願を基礎にした複数優先権が主張

され，しかも優先権の主張されていない新しい要素

【nouveaux éléments（仏），new elements（英）】が

さらに加えられているならば，部分優先権を併合さ

せることも可能である。」

（ホ）出願の分割に関して（4条 G（1））

「特許出願は 1発明にのみ関するものであることを

規定する国内法令は多い。この規定は複数優先権ま

たは部分優先権の場合にも遵守されなければならな

い。優先権の主張された国の法律によると，複数優

先権および（または）部分優先権の主張された出願

において発明の単一性がない場合には，この条 G

によって出願を分割してもよいし，分割しなければ

拒絶されることがある。…（中略）…審査によって

発明の複合性が明らかになった場合には，出願人は

ある数の出願に分割することにより，この規定に定

める分割に伴う効果をうける。この規定は優先権に

関する第 4条におかれており，通常は，特許出願の

分割に優先権がからみ，分割にもかかわらず優先権

を保有するのである。」

（へ）最初の出願の要件に関して（4条 C（4））

「この項は，当該対象について（特許，実用新案，

意匠または商標の登録）の後の出願を優先権の基礎

となる出願とみなすことのできる例外的場合を取扱

ったもので，1958年のリスボン会議で導入された
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ものである。…（中略）…　

原則として優先権の基礎にすることができるのは

同盟国の一国における最初の出願だけであるにもか

かわらず，特定の条件の下では後の出願をそのため

に用いることができると，何故，リスボン会議で認

めたのであろうか？

その理由は次の通りである。これは，特許（そし

ておそらく実用新案）の場合にはしばしば起り，意

匠や商標においても時々起るのであるが，優先権や

その他の権利が得られるのは出願のなされた時から

だということが多いことから，急いでした最初の出

願が出願人の意図を充分にあらわしていないことが

起る。この状態を律する特別の規定がないことから，

後の出願が同一対象に関する最初のものでない，し

たがって優先権の基礎とすることが出来ないという

ために，出願人は優先権を失わずに，一層よい出願

でその出願をおきかえることは不可能になる。この

ような苦情をへらすために，この項では，特定の条

件の下で優先権の主張のために先の出願を後の出願

でおきかえることを認めている。

（ト）最初の出願の要件に関して（4条 H）

「特許による保護を求める対象を特許出願の 1以上

の範囲において明らかにすることを求める国内法令

は多いが，この請求の範囲が非常に詳しくなければ

ならない国もあり，他方発明の原則を示すだけで充

分の国もある。この相違を考えて，優先権の基礎と

なった出願の請求の範囲に現れなかった発明の構成

部分【elements of the invention（英）】についても

優先権を認めなければならないのである。

後の特許出願で優先権を主張するためには，優先

権の主張された発明の構成部分【les éléments de

l’invention pour lesquels la priorité est revendique

（仏），the elements of the invention for which

priority is claimed（英）】が，先の出願書類全体と

して（発明の詳細な説明，図面（若しあれば），図

表などを含んで），はっきりと開示されていれば充

分である。優先権の主張された国の行政機関または

司法機関は，この条件がみたされているかどうかを

判断する。

もっとも，この規定は，二方向に働かなければな

らない。一方では先の出願の全体によりはっきりと

開示された発明のすべての構成部分【 all the

elements of the invention（英）】について，先の出

願を基礎とした優先権が認められるということであ

る。他方，より先の出願の全体によりこれらの構成

部分【these elements（英）】が既にはっきりと開

示されているときは，その出願は最初の出願とみな

され，前にあげた出願を基礎とした優先権は認めら

れない。」

上記（イ）～（ト）の内容を総合すると，パリ同盟

事務局の公式見解は，複合部分優先制度を次のように

説明しているものと理解することができる。

①　一つでかつ同一の後の出願に属する改良発明や追

加発明については，複合優先や部分優先として纏

めて出願することが可能である。

②　優先権の効果とは，優先期間中に優先権の対象に

関して行われた出願，公表，実施等の行為によっ

て，後の出願が無効とされないことと，当該行為

が第三者の権利や使用の権能を生じさせないこと

である。

③　複合優先の場合，発明の異なった部分【éléments

（仏），parts（英）】について，各部分についてさ

れたいろいろな最初の出願を基礎として，別々の

優先権が発生する。

④　部分優先の場合，新しく追加された発明の要素

【éléments（仏），elements（英）】は優先権の対

象とならないが，最初の出願に既に存在していた

発明の他の要素の優先権を認めること（即ち，優

先期間中の当該要素の公表や出願等の事実により

後の出願が無効とされないこと）を妨げるもので

はない。

⑤　追加された発明の要素とは，（¡）それ自体では

発明的性格を有しない，改良発明における（基本

発明に対する）改良部分である追加された特徴，

又は，（™）（別の特許出願とすることも可能であ

ったが）別の特許出願とはされなかった追加発明

における選択肢，の 2つの場合がある。

⑥　出願の全体により発明の部分／要素を最初にはっ

きりと開示した出願が，その発明の部分／要素に

関する最初の出願であって，その後に同じ発明の

部分／要素を開示した出願は，当該部分／要素に

ついての優先権を再度発生することはなく，異な

る発明の部分／要素についてのみの優先権を発生

させる。ただし，特定の条件の下で後の出願が先

の出願に置き換えられて最初の出願となる場合が

ある。
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⑦　優先権主張出願がなされた同盟国において当該出

願に発明の単一性がない場合には，同盟国は，そ

のことを理由に出願を拒絶することはできるが，

出願人が出願の分割を行うことにより，拒絶の理

由が解消された場合には，それぞれの出願が優先

権の効果を享受できる。すなわち，発明の単一性

がないことを理由に優先権自体を否認することは

できない。

ところで，日本の古くの基本書にも事務局解説の流

れを汲んだ解釈を見つけることができる。豊崎光衛

「工業所有権法」（新版増補・ 1980年・有斐閣）には，

次の記述があるが，①～⑦に述べた特徴と符合するも

のである。

「…後の出願の対象は最初の出願と同一性をもつも

のであることが必要である。しかし，この同一性は

かなりゆるやかである。すなわち，出願の種類が異

なっていても差支えなく（4条 E），また，特許に

ついては次のような特則がある。

（a）後の出願に係る発明の構成部分（要素）が最初

の出願において，特許請求の範囲に記載されて

なくても，その出願書類の全体から明らかな場

合は，差支えない（4条 H）。これは，国によ

って，特許要件やクレームの書き方が異なるこ

とを考慮したものである。

（b）第二国の出願人が一つの出願で，発明の異な

る部分について為された，複数の最初の出願

に基づく 2つ以上の優先権を主張できる場合

（複合優先），又は，後の出願の構成部分の一

部だけが，最初の出願に含まれている場合

（部分優先）でも，国内法令上発明の単一性が

あれば差支えない（4条 F1項）。後の場合に，

最初の出願に含まれていない構成部分につい

ては，通常の条件の下では，第三国への後の

出願によって優先権を生ずる（同条 2項）。

（c）右の単一性を欠く場合にも，出願を分割するこ

とによって，その分割された各出願の日付とし

てもとの出願の日付を用いることができ，かつ

優先権の利益を保有することができる（4 条

G）。」

さて，このようなパリ同盟事務局の公式見解や豊崎

光衛氏による考え方は，基本発明に相当する構成部分

（基本発明と同一の特別な技術的特徴）を有する改良

発明や，基本発明と類似する構成部分（基本発明と対

応する特別な技術的特徴）を有する追加発明の特許性

が，基本発明の公表の事実を引き合いにして否定され

ない，換言すれば，基本発明の公表の事実は，改良発

明や追加発明に対する進歩性否定のための証拠として

採用できないという見方をすることができる。上述し

たように，このような考え方は，欧州において「傘理

論」という名で呼ばれ，基礎出願で開示される基本発

明が後の優先権主張出願で開示される改良発明や追加

発明に対して，「証拠除外効」を与えるものである。

筆者は，この「傘理論」或いは「証拠除外効」こそが，

パリ条約による優先権の効果の本来的な概念であった

と考えている。

2.1.3 かつての実務

上に挙げたパリ条約の解釈は，学者の議論であって，

実際の実務とは乖離したものであると思われることが

少なくないようである。しかしながら，実務書の中で

も，これらの考え方の存在を裏付けるものが多々存在

する。ここでは，その幾つかを紹介したい。

先ず，元特許庁審判官・抗告審判官で，その当時か

ら数々の判例評釈や論考などを執筆され，日本大学教

授でもあった杉林信義教授の著書である「例題解説・

工業所有権法」（新版・ 1975年・冨山房）が挙げられ

る。同書は，弁理士試験受験者のために，重要問題を

列挙し，各問題に対して項目別に解答要領を明示した

もので，一般関係者にも良き実務書として評価されて

きたものであるが，その中には，次のような設問と解

説がなされている。

「例題 195 西ドイツでの実用新案の登録出願に基

づき，日本へ工業所有権に関する出願をなす場合，

優先権を享有するためには，前者の考案の内容と後

者の考案の内容とが，どんな関係にあることが必要

であるか

…中略…

（4）考案の外延が異なる場合

ドイツにおける最初の実用新案登録出願の内容と

なった考案の一部について，日本へ出願した場合は

優先権の主張を認めるが，反対に日本へ出願した内

容にはプラスαの考案が付加されたものを出願した

場合でも，ドイツの最初の実用新案登録出願に与え

られた優先権に基づいて，これが主張，いわゆる一

部優先を認めるべきかどうか。優先権制度の認めら

れている趣旨目的からいうならば，積極的に解すべ
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きである（通説は否定・リスボン条約は肯定する条

項を新設した）。」

特許出願の場合には，出願が複数の優先権を有する

といっても，発明が対象とされるのか，1つの発明の

中の構成部分が対象とされるのか，何れの理屈をつけ

ることも可能である。しかし，当時の実用新案制度の

下では，前者は成立しない。特許と違って併合出願制

度がない完全なる一出願一考案制度であったからであ

る。上に挙げた解説では，日本へ実用新案を出願する

場合について説示されていることから，優先権の対象

が考案の構成部分を意図していることは明白である。

また，物質が客体として認められない考案であるが故，

化合物における選択肢ということを想定しているとも

思われない。

次に，川井隆「パリ条約コンメンタール」（1991

年・法学書院）では，「4条 Fは，単一性概念の相違，

および改良発明，拡張発明の存在を考慮し，客体の同

一性の要件を緩和した規定である。」と解説されてい

る他，「『構成部分』とは，発明を構成する技術的要素

をいう。」と明確に定義付けがなされている。

また，平成 9年度の弁理士試験論文式筆記試験「条

約」では，次のような問題（11）が出題されている。

「第 1問目　パリ条約に関し次の問に答えよ。

同盟国の国民甲は，正規に特許出願 Aを自国の所

轄官庁にした後，正規に特許出願 Bを自国の所轄

官庁にした。特許出願 Aに係る発明は，構成要件

（a）と（b）とからなる装置であり，特許出願 Bに

係る発明は，特許出願 Aに係る発明の構成要件（a）

と（b）に構成要件（c）を加えた，構成要件（a）

ないし（c）とからなる装置であった。甲が我国に

特許出願 Bをするとき，第 1国特許出願 A，Bの

どれが優先権主張の基礎となる出願になるか，理由

を付して述べよ。」

そして，「平成 9年度弁理士試験　想定問題と解答」

（1998年・発明協会）では，次のような解説がなされ

ている（12）。

「（2）出願 Aの明細書又は図面に構成要件（c）が

開示されていない場合

更に，次の 2つに場合分けして論じる

1）構成要件（c）が一体不可分のものとして構成要

件（a），（b）に結合されることを要旨とする場合

出願 Bは出願 Aとは別の発明概念を形成した

ため，出願 Bのみが基礎となる。

2）構成要件（c）が一体不可分のものとして構成要

件（a），（b）に結合されることを要旨としない

場合

構成要件（c）は，構成要件（a），（b）からな

る装置に対し，発明の独立した構成部分と考えら

れるから，特許出願 Aと特許出願 Bの双方が基

礎となる。」

以上のように，実際の実務においても，パリ同盟事

務局の解説の「証拠除外効」の考え方が支持されてい

たことを裏付ける証拠は多々存在する。また，20年

以上のキャリアを有し，外国出願実務や条約に精通し

た弁理士の方々に尋ねれば，名称はともかく，パリ同

盟事務局の考え方を必ず御存知のことと思われる。そ

して，何よりも，本稿（中）で後述する「光ビームで

情報を読み取る装置事件」の原審決，高裁判決及び最

高裁判決は，パリ同盟事務局の解説に沿う実務が存在

したことを確固たるものとしている。

2.2 日本国特許法

特許法には，パリ条約による優先権の主張に関して

特許庁に対して行うべき手続の規定があるが（43条），

優先権の効果や，複合部分優先，最初の出願の要件等

についての直接規定は存在しない。パリ条約による優

先権を主張した国内出願が優先日に関する効果を享受

できることは，条約の効力が特許法の規定に優先する

旨定めた規定を根拠とする（26条）。

しかしながら，日本において，パリ条約による優先

権主張とは別に，特許出願等に基づく優先権，いわゆ

る国内優先権の主張をすることが可能であり（41条），

その効果については特許法に詳細に定められている。

優先権の主張によって享受することのできる効果のう

ち，他者の権利の発生阻止に関する効果等を除いた出

願の審査等の処分に関する効果に関して，特許法は，

優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，基礎

とされた特許又は実用新案登録出願の当初明細書，請

求の範囲，図面に記載された発明についての新規性・

進歩性，いわゆる拡大された先願の地位，新規性喪失

の例外の規定，先願，独立特許要件に関する規定の適

用については，当該特許出願は，基礎とされた出願の

出願時にされたものとみなすと定めている（41条 2

項）。

このことから，国内優先権を主張することによる効

果は，新規性・進歩性等の特許要件の判断に関して，
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事実上，出願日が基礎出願の出願日に擬制されること

であり，優先期間中の事実により出願が無効とはされ

ない旨規定するパリ条約 4条 Bによる効果とは，表

現が異なることに注意を要する。この国内優先権の規

定は，法令適用の基準日や権利期間の起算日等を含め，

現実問題として出願日が遡及されるものではなく，あ

くまで，特許性の判断のための基準日が基礎出願の出

願の日に擬制されるにすぎないものであるが，本稿で

は，先に述べた「証拠除外効」との対比を明確にする

べく，このような優先権の効果を「遡及効」という用

語で表すこととしている。

次に，特許法には，国内優先権における複合部分優

先に関する明示的な規定はないが，優先権の主張を伴

う特許出願に係る発明のうち，基礎とされた出願の明

細書等に記載された発明と表現されていることから，

これらの特殊な優先権の主張も可能であると解されて

いる。しかしながら，複合部分優先における優先権の

対象が発明の部分／要素であるということを特段の解

釈を伴うことなく条文の文言だけから導くことはでき

ない。

さらに，基礎とすることのできる出願が最初の出願

であることは必要とされないが（13），優先権主張の基

礎とされた出願が優先権主張を伴う場合には，基礎と

された出願と当該出願のさらに基礎とされた出願の両

者の明細書等に共通に記載された発明については優先

権の主張の効果を認めないこととしている（41条 2

項）。

国内優先権制度は，PCT出願をした際に日本を自

己指定できるようにするため，また，パリ条約による

優先権制度を利用できる外国人とこれを利用できない

日本国民の間に存在する不均衡を解消するため，導入

された。そのため，パリ条約による優先権制度と国内

優先権制度は，効果に関しての本質を同じくすると言

われる。しかしながら，条文の規定振りが違う以上，

異なる解釈が生じる可能性がないとは言い切れない。

日本においてパリ条約の複合部分優先の解釈が争わ

れた裁判事件は少ないが，現在までのところ，後述す

るように，「遡及効」の考え方に沿った判決と，「証拠

除外効」の考え方に沿った判決が，それぞれ 1件ずつ

なされており，後者については最高裁でも支持されて

いる。しかしながら，近年，国内優先権については，

パリ条約による優先権における解釈と平仄を合わせて

いた従前の審決の判断とは異なる部分優先の解釈とし

て，「遡及効」の考え方を示す幾つかの判決が相次い

でなされており，将来，パリ条約による優先権につい

ての事件においても，国内優先権についての事件と同

様に「遡及効」の考え方に沿った判決が再びなされる

可能性がないとはいえない。

2.3 欧州特許条約

欧州特許条約の締約国はいずれもパリ条約にも加盟

している。しかし欧州特許庁と欧州特許条約の母体組

織である欧州特許機構は，パリ条約がいうところの同

盟国ではない。そのため，欧州特許条約は，その 87

～ 89条により優先権を自立して規定し，パリ条約 4

条には直接的には拘束されない。しかも，欧州特許条

約は，優先権に関して，パリ条約を引用するのを避け

る。それは，法的に議論の余地を残すパリ条約 4条が

適用されるのを避けるためでもあった（14）。しかし，

欧州特許機構はパリ条約 19条が規定するところの，

パリ条約同盟国間での特別の取極めにより設立された

機関に相当する。したがって，欧州特許条約は，パリ

条約 4条に違背しないように意図され，条約の解釈に

際してパリ条約をも平行して考慮される。そのような

理由から，欧州特許条約での優先権に関する条項では，

かなりの部分でパリ条約 4条中に存在する用語そのも

のが用いられている。

以下に，欧州特許条約におけるところの，優先権主

張による効果の規定，複合部分優先に関する規定，及

び最初の出願の要件に関する規定を挙げる（日本語は

筆者による仮訳であるため，幾つかの表現については，

墨付括弧（【】）内に仏語又は英語による表記を付記し

た。また，特に注目すべき箇所には下線を付した。）。

（¡）優先権主張の効果に関する規定

87条（1）：工業所有権の保護に関するパリ条約の同

盟国において又は当該同盟国について特許出願，

実用新案登録出願，実用新案証出願若しくは発

明者証出願を正規に出願した者又はその権利承

継人は，同一の発明について欧州特許出願をす

るに際して最先の出願の出願日から 12月の間優

先権を享受する。

87条（2）：出願がなされた国の国内法に基づく又は

この条約を含む 2国間若しくは多国間の取極に

基づく正規の国内出願と同等なすべての出願は

優先権を生じさせるものと認められる。

89条：優先権は，第 54条（2）及び（3）並びに第 60
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条（2）（15）については，優先日が欧州特許出願の

出願日とみなされる効力を有する。

（™）複合部分優先に関する規定

88条（2）：複合優先権【Multiple priorities（英）】は，

これらの優先権が異なる国で発生した場合であ

っても 1の欧州特許出願について主張すること

ができる。場合によっては，複合優先権を何れ

か 1のクレームに対して主張することができる。

複合優先権が主張される場合，優先日から起算

される期間は最先の優先日から起算される。

88条（3）： 1又は 2以上の優先権が 1の欧州特許出

願に対して主張される場合，優先権はその優先

権が主張されている出願に含まれる欧州特許出

願の要素【les éléments de la demande de brevet

européen（仏），those elements of the European

patent application（英）】のみを保護する。

（£）基礎となり得る出願の要件たる最初の出願につ

いての規定

87条（4）：最先の先の出願と同一の対象についてな

された後の出願であって同一の国において又は

同一の国についてなされた出願は，後の出願の

出願日において先の出願が公衆の閲覧に供され

ることなくかつ如何なる権利をも存続させるこ

となく取り下げられ，放棄され又は拒絶され，

更に優先権を主張するための基礎として用いら

れていなかったならば，優先権を判断するに際

して最先の出願と認められる。先の出願はその

後優先権を主張するための基礎として用いるこ

とができない。

88条（4）：優先権が主張されている発明のある要素（16）

【certains éléments de l’invention pour lesquels la

priorité est revendiquée（仏），certain elements

of the invention for which priority is claimed

（英）】が先の出願において作成されているクレ

ームに現れていない場合においても，先の出願

の書類が全体的にみてその要素を具体的に開示

している場合は優先権を認めることができる。

欧州特許条約は，パリ同盟国にされた正規の出願に

加えて，欧州特許条約を含む多国間取極に基づく正規

の国内出願と同等なすべての出願を，優先権の主張を

することのできる基礎とされる出願として認めてい

る。即ち，パリ条約による優先権の主張と（日本の国内

優先権に相当する）欧州特許制度域内優先権の主張（17）

とを平行して，87～ 89条により規定している。

優先権の効果は，基礎とされた出願に係る発明と

「同一の発明」について優先権主張をすれば，新規

性・進歩性や先後願の判断に際して出願日が基礎出願

の出願日に擬制されることであり，このことから，優

先権の対象が発明であることが理解できる。ただし，

88条（3）における「欧州特許出願の要素」という表

現に照らせば，優先権の対象としての発明はクレーム

発明に限定されるものではない。

これらの優先権の効果や，優先権の対象についての

規定振りは，パリ条約のそれより，日本の国内優先権

におけるそれに近いものとなっている。即ち，「遡及

効」としての考え方である。ただし，日本の国内優先

権においては明示されない「複合優先権（multiple

priorities）」や，「発明の要素（certain elements of the

invention）」という用語が存在する（18）。これらの用語

の存在とパリ条約固有の解釈が，欧州特許条約におけ

る優先権の解釈に混乱を生じさせてきた。もう少し具

体的にいうと，複合部分優先における採用可能な証拠

に関する 2つの解釈と，優先権の対象となる発明の同

一性に関する 2つの解釈が，相互に絡み合いつつ長期

に亘って鋭く対立することになったのである。これは，

まさしく，「証拠除外効」による解釈と「遡及効」に

よる解釈の対立に他ならない。しかしながら，この混

乱については，本稿（中）で後述するように，1994

年と 2001年になされた 2つの拡大審判廷意見によっ

て，一応の解決をみている。

３．「証拠除外効」と「遡及効」

優先権の対象となる発明なり構成部分が最初にした

出願時（基礎出願時）に出願されたものとして取り扱

われる「遡及効」があればこそ，その効力に因り，優

先期間中の他の出願や公知事実によって拒絶や無効と

されない効果として「証拠除外効」が存在する。した

がって，「証拠除外」と「遡及効」とは表裏一体の関

係にあり，同じものである。実は，このように認識さ

れることが少なくない。確かに，このことは，先の出

願の発明と後の出願の発明が全く同じであるような単

純な優先権主張のケースでは妥当するのであるが，複

合部分優先のケースにおいては，必ずしもそうではな

い。そこで，複合部分優先のケースで，「証拠除外効」と

「遡及効」の何れを採るかによって，具体的にどのよ

うな違いが生じるのかについて，以下，改良発明と追加
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発明の 2つの仮想事例及び設問に基づいて説明する。

3.1 改良発明に関する仮想事例

パリ条約同盟国 Xの国民甲は，ハンドル，ペダル，

チェーン等からなる自転車という基本発明をし，X国

の特許庁に出願 Aとして出願した。ここで，仮定の

話として，出願 A以前に，ペダルを踏むことにより

動力を得る自転車については，その概念自体存在しな

いパイオニア発明であり，その一方で，馬車などの付

随車は既に存在し，そのような車輌において，ベルを

設けて注意喚起のために鳴らすことが慣用的に行われ

ていたものと設定する。

後に甲は，この自転車に改良を加えて，ベル付自転

車という改良発明をして X国の特許庁に出願 Bとし

て出願した。

その後甲は，X国での自身の出願を基礎として，日

本に優先権主張出願 Cを行った（図 2参照）。その請

求項 1の記載は，次のとおりである。

【請求項 1】ハンドル，ペダル，チェーン等からなり，

ベルを有する自転車。

以下の各ケースにおいて，請求項 1に係る発明は，

特許を受けることができるか？　また，ケース（3）

については，他人出願ハに係る発明は特許を受けるこ

とができるか？

ただし，自転車とベルを寄せ集めることに関し，阻

害要因はなく当業者にとって容易なことであると判断

されるものとする。

（1）出願 Cが，出願 A及び出願 Bの双方を基礎とす

る優先権主張出願であって，出願 Aと出願 Bと

の間に，出願 Aの内容に相当する自転車の公知

事実イが発生した場合

（2）出願 Cが，出願 Bのみを基礎とする優先権主張

出願であって，出願 Bと出願 Cとの間に，出願

Aの内容に相当する自転車の公知事実ロが発生し

た場合

（3）出願 Cが，出願 Bのみを基礎とする優先権主張

出願であって，出願 Bと出願 Cとの間に，出願

Aの内容に相当する自転車の発明に係る他人乙の

出願ハが日本に出願された場合

［解　説］

設問（1）については，大きく 2つに考え方が分か

れる。1つは，パリ条約 4条 B及び 4条 Fの規定に

より，出願 Aと同等の発明の公表の事実イに基づい

て出願 Cが拒絶されることはないという「証拠除外

効」の考え方である。もう 1つは，出願 Cのベル付

き自転車という発明は，出願 Bの時点で初めてなさ

れたのだから，出願 Cの新規性・進歩性等の判断基

準時は出願 Bの出願時にしかならず，そのため，ベ

ル無し自転車の公知事実イとベルという慣用技術の組

合せで出願 Cは拒絶されるという「遡及効」の考え

方である。この他に，もう 1つ別の考え方も存在する。

それは，ベルは発明の本質部分ではないから，ベル無

しの自転車とベル付きの自転車は，実質同一であり，

出願 Cの新規性・進歩性等の判断時は，出願 Aの時

点まで遡るから，出願 Cは拒絶されないという考え

方である。公知事実イを証拠から除外しつつも，すべ

ての構成部分の判断時を遡らせているため，「遡及効」

の下で同一発明としての対象を緩やかにみる考え方で

あり，「第 3の考え方」ということができる。

設問（2）のケースでは，出願 Aがベル無し，出願

Bがベル付きという設定は同じであるが，出願 Cは，

出願 Bのみを基礎とするものとして，また，ベル無
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し自転車の公知事実ロが出願 Bと出願 Cの間で発生

したと設定している。このように設定すると，「証拠

除外効」と「遡及効」とで状況が逆転することになる。

「遡及効」の考え方の下では，出願 Cが拒絶されない

ことは説明の必要もないであろうが，一方の「証拠除

外効」の考え方の下ではどうなるかというと，最初の

出願の要件も発明の構成部分で判断されるため，ベル

付き自転車のうち，自転車の部分については，出願 A

が最初の出願となり，出願 Bに基づく優先権が効か

なくなる。したがって，公知事実ロは証拠から除外さ

れず引例として採用できることになり，慣用技術のベ

ルとの組合せで進歩性が否定されてしまうことにな

る。なお，出願 Bが出願 Aに対して新たに追加した

事項には，「ベル」だけでなく，「自転車にベルを設け

る」という事項も含まれるため，「証拠除外効」の考

え方では，その部分については優先権の効果が生じ，

仮に公知事実ロが「ベル付き自転車」であった場合に

は，該公知事実のうち「ベルを設ける」点は証拠から

除外され，その部分は引例として採用できないことに

なる。

設問（3）のケースでは，出願 Bと出願 Cの間で発

生したのが，ベル無し自転車の発明に係る他人出願ハ

となっている。「遡及効」の考え方の下では，出願 C

は出願ハの先願となるので，出願 Cは出願ハでは拒

絶されず，逆に出願ハは出願 Cにより拒絶されてし

まうことになる。ここで，自転車の発明についての最

初の出願である出願 Aから出願 Cまでの期間が 1年

以上であったとすると，甲は，出願 Aから本来優先

権を主張できる期間を超えて，出願 Aと同一の発明

に係る乙の出願ハが特許されるのを阻止できたことに

なる。これは優先期間の実質的延長である。これに対

して，「証拠除外効」の考え方では，設問（2）の場合

と同様に自転車の部分には出願 Bに基づく優先権の

効果が生じないため，出願 Cは出願ハに対して引例

とならず，出願ハの自転車の発明は特許を受けること

ができる。一方，出願 Cも，出願ハは証拠から除外

されないものの「ベル付き自転車」を開示していない

ため引例とはならず，拒絶されることはない。

上記設問（1）～（3）のケースにおける「証拠除外効」

の考え方を概念的に図で表すと図 3のようになる。

3.2 追加発明に関する仮想事例

甲は，研究の結果，特定の組成を有する洗浄剤に，

更に塩酸，硝酸，硫酸等の鉱酸を配合することによっ

て，優れた洗浄効果を発揮するとの知見を得て，「鉱

酸を配合した特定組成の洗浄剤」というクレーム A1
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の出願Ⅰを日本において行った。その後，酢酸や乳酸，

クエン酸等の有機酸を上記洗浄剤に配合した場合に

も，優れた洗浄効果が得られることが確認できたので，

「有機酸を配合した特定組成の洗浄剤」というクレー

ム A2の出願Ⅱを日本において行った。更に，その後，

スルホン酸やその他の種々の酸を上記洗浄剤に配合し

ても，同様に優れた洗浄効果が得られることが判明し

たので，「酸を配合した特定組成の洗浄剤」という包

括的なクレーム A0の出願Ⅲを，出願Ⅰと出願Ⅱを基

礎として国内優先権の主張を伴う出願として行った。

このとき，出願Ⅰと出願Ⅲの間に，「鉱酸を配合し

た特定組成の洗浄剤」というクレームの出願Ⅳが乙に

よりなされた場合，

（1）甲，乙の何れが特許を受けることができるか？

（2）乙が，出願Ⅳをした後で，出願Ⅲの前に，自身

の発明を公表したときはどうか？

（3）甲が，さらに，出願Ⅲのみを基礎としてクレー

ムは A0のままでパリ同盟国に優先権の主張を

する出願をした場合，優先権の効果が認められ

ない部分は存在するか？

（参考）特許庁工業所有権制度改正審議室「優先権制

度の導入」発明昭和 60年 9月号には，優先権の利用

の態様の一として，次の説明があるが，現在の審査基

準の考え方とは整合しないものである。

「上位概念抽出型

実証された複数個の着想が基礎となって別個の着

想に到達する場合がある。このような場合には，着

想が得られ次第その都度出願しておき，これらを基

礎とした新しい着想（上位概念）が得られた際にそ

れらをまとめて出願することにより，より広い範囲

の権利を取得することができる（図 4参照）。

（注）先後願関係の判断　　優先主張を伴う出願Ⅲ

の優先日は，クレーム A0 のうち A1 部分は d1，A2

部分は d2，残りの部分は d3となる。」

［解　説］

設問（1）については，「遡及効」の考えの下では，

請求項ごとに優先権主張の効果が認められるかどうか

判断されるため，上位概念で表現したことによって，

新たな発明として評価され，出願Ⅲのクレーム A0に

は，優先権の効果が一切認められないことになる。

「遡及効」の考えの下では，クレームの中で概念を分

けることは許容されないからである。そうすると，乙

の鉱酸配合の洗浄剤という下位概念の発明の出願Ⅳ

は，甲の酸配合の洗浄剤という上位概念の発明の出願

Ⅲに対して先願となり，出願Ⅲは拒絶されることにな

る。一方，乙の出願Ⅳはどうかというと，特許法 41

条 3項によれば，甲の出願Ⅲが出願公開されたとき，

出願Ⅰも出願公開されたものとみなされるから，甲の

出願Ⅰを証拠として 29条の 2が適用されて，乙の出

願Ⅳも拒絶されることになる。結局，このケースでは，

甲も乙も共に特許を受けることができないという結果

になる。ただ，仮に，上位概念を抽出した場合につい

ては，例外として，クレーム発明の中の概念ごとに分

けて判断することを許容したとすると，甲の出願Ⅲは

乙の出願Ⅳでは拒絶されないことになる。

しかし，概念ごとに分けて判断することを許容した

としても，設問（2）のケースのように，乙が出願Ⅳ

の後に鉱酸配合の洗浄剤を発表してしまったとする

と，出願Ⅲのうち，鉱酸の部分は出願Ⅰの時点まで遡

及するが，それでも，有機酸の部分については出願Ⅱ

の時点までしか遡及しないし，それ以外の酸の部分に

ついては現実の出願日として取り扱われることにな

る。その結果，鉱酸配合の洗浄剤という公知事実に基

づき，鉱酸を他の酸に置換することによって，出願日

が遡及しない酸配合の洗浄剤の発明が容易に発明でき

たと判断されてしまう可能性がある。そこで，国内優
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先権の規定は明確に「遡及効」として定められている

ものであるが，敢えて，「証拠除外効」で考えるとし

たらどうなるかというと，鉱酸の部分については，同

等物の事実を拒絶の証拠として採用できないという効

果が発生するため，乙の出願Ⅳに加えて，乙が発表し

たという公知事実も採用できなくなり，甲の出願Ⅲは

特許を受けることができることになる。この取扱いの

方が，追加発明を取り纏めてより有効な権利化ができ

るという優先権制度の本来の趣旨に適っているのでは

ないかと，筆者は考えている。

最後の設問（3）は，出願Ⅲを基礎として，甲が，

パリ優先ルートで同盟国に出願をした場合であって，

クレームは A0で出願Ⅲと同一のものとして出願した

と設定した場合である。ここでのポイントは，クレー

ムを上位に拡張した場合に，クレーム発明を概念で分

けて考えるか，分けては考えないかという違いによっ

て，同盟国で出願されたクレーム発明に優先権の効か

ない部分が生じる，又は，そのような部分は生じない

という差が出てしまうということである。例えば，先

の出願Ⅰから 1年後に出願Ⅲがなされて，さらに，そ

の 1年後に同盟国で優先出願がなされたと仮定する

と，鉱酸配合の洗浄剤については，最初の出願をした

日からは 2年経ってしまって出願されたことになる。

ところが，請求項単位での「遡及効」として優先権の

効果の判断をするとなると，出願Ⅲが最初の出願とい

うことになるので，優先権の効果が認められることに

なってしまうが，このことは実質的に優先期間を延長

していることにならないかという疑問が残る（19）。一

方，「証拠除外効」の考え方では，出願Ⅲの「酸」配

合の洗浄剤の発明のうち，「鉱酸」配合の部分と「有

機酸」配合の部分については，出願Ⅲが最初の出願で

はないため，これらの部分には優先権の効果は認めら

れないことになる。

この仮想事例における「証拠除外効」の考え方につ

いても，概念的に図で示すと図 5のようになる。

3.3 「傘理論」と「擬制理論」

上述したように，欧州では，「証拠除外効」を「傘

理論」【Schirmtheorie（独），umbrella-theory（英）】

と称していたようであるが，「遡及効」に対応する表

現としては，欧州特許弁理士であるヒュープナー博士

が用いた「擬制理論」【Fiktionstheorie（独），fiction-

theory（英）】という用語がある。ヒュープナー博士

は，2005年に来日され，「ドイツと欧州におけるパリ

条約 4条の解釈」と題する講演を行った（20）。次の 2

つのスライドは，その時に使用されたものである。
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（ヒュープナー博士より引用の許諾済）

図 6のスライドは，「擬制理論」の概念を示すもの

である。右の禁止マークが付されたものは，後の出願

が基礎出願により開示された内容から導くことのでき

る発明である場合には，後の出願の新規性・進歩性等

の判断基準日が基礎出願の日までシフトできる機能を

有するタイムマシンを表している。上の事例では，特

徴 A＋ Bを有する発明は，基礎出願に開示されてい

ないので，判断基準日のシフトは禁止されている。

図 7のスライドは，「傘理論」の概念を示すもので

ある。雲から降り注ぐ雨に例えられた優先日以降の開

示事実のうち，基礎出願による優先権主張を行うこと

に例えられた傘が，基礎出願に相当する内容の開示を

例えた雨から，後の出願を示す男性が濡れることを防
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いでいる様子が表現されている。

この講演の中で，「擬制理論」は後の出願からの観

点によるもの（Perspective from later application）で

あるのに対して，「傘理論」は優先基礎出願からの観

点によるもの（Perspective from priority application）

であるとの興味深い説明がされている。また，「擬制

理論」の下では，後の出願のクレームのうち先の出願

から充分に導くことのできるものについてのみ優先権

が主張できるという条件があるのに対して，「傘理論」

では，そのような条件はなく，その理由は，出願日の

シフトがないため，第三者にとって不利益がないから

であるとしている。

以上のように，「証拠除外効」或いは「傘理論」に

よる優先権の効果と，「遡及効」或いは「擬制理論」

による優先権の効果は，特許を受けることができるか

否かという結論を全く別の結果にしてしまうことが理

解して頂けたと思われる。実際の審判決においては，

2 つの考え方のどちらも採用された例がある。次回

（中）では，それぞれの考え方に従った審判決例に基

づいて，解釈が二極分化していった状況を紹介する。

注

対照的に，文学的及び美術的著作物の保護に関する

ベルヌ条約は，パリ条約とは若干性格の異なる内国民

待遇の原則を有し，他の加盟国の著作物に国内の著作

物と同等以上の権利保護を無条件で与える。このため，

優先権制度が登場する余地はない。この背景事情とし

て，ベルヌ条約において，著作権は創作時に発生する

もので，（万国著作権条約と異なり）登録・著作権表示

等を要しない無方式主義を採用するべきという考え方

が条約起草当初から存在したことが挙げられる。

優先期間は，出願人の利益と第三者の利益との調整

をはかるためのものである。即ち，出願人には，最初

の出願日から優先権を享有して同盟の国々にその権利

が国際的に拡張されるよう準備することのできる適当

な期間を保証しなければならない一方，第三者にとっ

ては，同一対象について得ようとするかもしれない権

利が将来に渡って得られなくなる程に長い期間となっ

てはならない。

後述するが，欧州特許庁は，このことを許容する，

というより，むしろ，このようにされなければならな

いという立場をとる（本稿（中）「5．2」（3）（£）を

参照。）。

（ 3）

（ 2）

（ 1）

Ph. D. Sten Harck ＝ Dr. Stefan Rolf Huebner

「Unionspriorität（同盟優先権）」Max-Planck-Institut für

auslädisches und internationales Patent-, Urheber- und

W e t t b e w e r b s r e c h t（2 0 0 2 年）3 5 ～ 3 6 頁にて，

「Schirmtheorie」として説明されている。「Schirm」と

は，ドイツ語で傘を意味する。なお，上記文献は，以

下の URLで，Dr. Huebnerに連絡することによって，

入手が可能である。

http://www.srhuebner.de/publications/publications_

unionsprioritaet_deutsch.htm

ただし，このような考え方においても，選択肢表現

によってクレームが特定されている場合，それぞれの

選択肢により観念される発明概念が独立して優先権の

対象となり得ることは肯定されている。

一方，4条 Bが規定するパリ条約の効果については，

日本語訳に，やや不正確な記述が見受けられる。即ち，

同項の規定における「ne pourra être invalidé」とは，

「無効にされない」という意味であるから，「不利な取

扱いを受けない」という日本語訳は必ずしも正確な記

述であるとはいえない。

日本が本来のパリ条約の考え方に固執して改良発明

を厚く保護する運用をとることは外国からの出願人の

利益に繋がるものの，欧州特許庁が改良発明について

優先権の効果を一切認めない以上，日本の出願人は欧

州へ出願する際に，同じ利益を受けられない。相互主

義を否定的な意味で捉えれば，欧州のやり方に倣った

方が，日本の国益には適うのである。また，このパリ

条約の解釈運用は，国内優先権の規定と平仄を合わせ

るものであって，この点においても無用な混乱を避け

ることが可能となるであろう。

パリ条約　第 11条　博覧会出品の仮保護

（1）同盟国は，いずれかの同盟国の領域内で開催され

る公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産

品に関し，国内法令に従い，特許を受けることができ

る発明，実用新案，意匠及び商標に仮保護を与える。

（2）（1）の仮保護は，第 4条に定める優先期間を延長

するものではない。後に優先権が主張される場合には，

各同盟国の主管庁は，その産品を博覧会に搬入した日

から優先期間が開始するものとすることができる。（下

線は筆者による。）

具体的な内容については，柴田和雄「改良発明に対

する複合／部分優先権制度の意義―証拠除外効から遡

及効への解釈の転換―」パテント 59 巻 6 号 70-93 頁

（ 9）

（ 8）

（ 7）

（ 6）

（ 5）

（ 4）
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（2006）を参照されたい。

日本語版として，「注解パリ条約」（1976年・国際工

業所有権保護協会（AIPPI）日本部会）が出版されている。

論文式筆記試験の試験問題の持ち帰りは，平成 10年

度からの実施であるので，正確には再現問題である。

この解説は，いわゆる「一体不可分論」という考え

方に基づいたものであるが，これについては，本稿

（中）「4.1.1」で詳しく論じる。

最初になされた発明に係る出願，基礎とされる出願，

優先権を伴う出願等の関連する出願が，すべて一の国

での管轄となるため，そもそも属地主義ということが

問題となることがないからだと推測される。

J15/80（OJ EPO 1981,213）において，意匠の寄託に

基づく優先権主張は，欧州特許出願では認められない

ということが支持された。即ち，「EPCはパリ条約 19

条で定める特別な取極であるから，EPC締約国の間に

は，意匠の国内寄託は国内特許出願に優先権を生じさ

せるという一般的な理解があり，パリ条約 4条の適用

により，条約 87条（1）をその語義以上の，寄託は欧

州特許出願に対する優先権も生じさせ得るという解釈

につながり得る。しかし，このような一般的理解がな

ければ，条約 87条（1）はその表現する語義以上に広

範に読まれる理由はない。」とされた。

日本特許法における新規性，拡大された先願，先後

願に，概ね対応する規定である。

（15）

（14）

（13）

（12）

（11）

（10）

英語表現の曖昧さに合わせて仮訳も敢えて曖昧な表

現とした。内容に曖昧さがない仏語表現に合わせれば，

「発明の或る要素であって優先権の主張に係るもの」と

なる。この点については，本稿（中）「5.2」（3）（¢）

及び（∞）の「同一発明事件」の拡大審判廷意見にお

けるパリ条約 4条 Hの解釈に関する分析を参照された

い。

Internal Priority と称されることがある。これに対し

て，パリ条約による優先権主張は， In terna t iona l

Priorityと称されることがある。

「部分優先」については，欧州特許条約において特に

明示的な規定は設けられていない。

実は，この問題に対する答えの参考となる地裁判決

が出ている。東京地判平成 18.12.26平成 18（ワ）8811

であるが，これについては，本稿（下）「6.2」で後述す

る。

Dr. Stefan Rolf Huebner「The Interpretation of Aricle

4 of Paris Convention in Germany and Europe」Tokyo,

November/December 2005なお，講演資料は，以下の

URLで，Dr. Huebnerに連絡することによって，入手

が可能である。

http://www.srhuebner.de/publicationse/publications_

airdiffuser_english.htm

（原稿受領 2007.9.25）
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