
知　財　管　理　Vol. 66　No. 10　2016 1223

論　　説

　抄　録　特許出願に際して最も留意すべき点の１つが，出願前に自らの発明を公知にしないことで
ある。しかしながら，特許実務の現場では，何らかの理由により出願前に発明が公知となってしまい，
事後的な対応を求められる場合がある。また，出願のための準備期間が不足するタイミングで発明を
公知にせざるを得ない事情が生じ，出願前に取りうる措置の選択を求められる場合もある。本稿では，
そのような場合における国内出願及び米欧中韓等への外国出願に際して，グレースピリオド（発明の
新規性喪失の例外規定）の適用に加えて，研究論文等による出願日の確保，優先権制度の活用，存続
期間の最大化等の観点から，最適な特許権を取得するために考慮すべき事項を検討する。

山 口 和 弘＊
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1 ．	はじめに

世界各国における特許制度のほとんどでは，
原則として，特許出願より前に公開された発明
は特許を受けることはできない。この原則にお
いて，日本特許法30条における「発明の新規性
喪失の例外規定」は，その名が示すとおり先願
主義の下での例外という建て付けである。一方，
米国特許法（35 U.S.C.）では，先発明主義の下
で先願主義的な修正といえる旧法102条（b）項に
おいて，いわゆる「グレースピリオド（grace 
period）」として米国出願日前の１年以内に刊

行物に記載された場合等には，発明は新規性を
喪失していないとする扱いをしていた。これが，
先発明主義から先願主義（後述するように，そ
の特徴から「先公表型先願主義」とも呼ばれる。）
に移行した現行法（2011年改正法；AIA（Amer-
ica Invents Act））では，新規性を規定する102
条（a）項に対する例外（exception）として102
条（b）項が設けられており，日本と同様，先願
主義の下での例外という建て付けに変更されて
いる１）。
このような特許法における建て付けの相違に
関係なく，通常の特許実務では，発明の特許性
に問題が生じることがないように，発明の新規
性喪失の例外規定又はグレースピリオド（以下，
総じて「グレースピリオド」という。）の適用
を前提とせずに，特許出願を行うことが求めら
れる。しかしながら，実務の現場では，グレー
スピリオドの適用を想定せざるを得ない場合が
あり，さらに，日本国内の特許出願だけでなく，
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グレースピリオドの適用が想定される特許出願
における最適な権利取得とは？

──他制度の併用及び外国出願に関する検討を交えて──
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外国への特許出願を念頭に置いた検討が求めら
れることも少なくない。
そこで，本稿では，グレースピリオドの適用

が想定される日本及び諸外国への特許出願にお
いて，グレースピリオドに加えて，適宜，他制
度を併用することによる最適な権利取得につい
て検討する。

2 ．	検討すべき主な制度とその概要

2．1　グレースピリオド

（1）�グレースピリオド適用の効果に関する留
意点

グレースピリオドの適用を検討する際に，ま
ず留意すべきは，適用の効果である。
主要国（特に，日米欧中韓のいわゆるIP5）

の特許法において，グレースピリオドは，先願
主義の下での例外規定ではあるが出願日の遡及
規定ではない。そのため，自らの発明を公表し
た後に出願する場合，その出願よりも前に独自
に同じ発明をした第三者が先に公表又は出願し
た場合には，特許を受けることはできないのが
原則である。
しかしながら，米国の現行特許法（AIA）で

は，図１及び図２に示すように，自らが先に公
表（図１及び図２の公表Ａ）をすることにより，
自らの出願（図１及び図２の米国出願Ａ）より
も前に独自に発明した第三者が先に開示（図１
の開示Ｂ）又は出願（図２の米国出願Ｂ）をし
た場合であっても，特許を受けることができる
規定となっている（AIA102条（b）項（1）（B）及
び（2）（B））２）。

図１　米国特許法（現行法；AIA）102条（b）項（1）（B）の例外が適用されうる例

図２　米国特許法（現行法；AIA）102条（b）項（2）（B）の例外が適用されうる例
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この規定が，米国の現行法における先願主義
が「先公表型先願主義」とも称される所以とな
っているが，同規定の適用を受けるとしても，
自らによる先の公表の主題と，他人による公表
又は出願の主題との間で同一性が求められるた
め，米国内においても様々な議論及び検討があ
る３）。したがって，グレースピリオドの適用を
受ける効果の確実性の面で，最適な権利を取得
するという観点からは，現行法102条（b）項（1）
（B）及び（2）（B）の適用を受けることは，極力回
避すべきものであると考えられる。

（2）�グレースピリオドに関する規定の相違等
に基づく留意点

１） グレースピリオドに関する規定の相違に関
する検討
つぎに留意すべきは，各国特許法におけるグ
レースピリオドに関する制度の相違である。表
１に示すとおり，日米欧中韓のIP5で比べても，
グレースピリオドに関する起算日，猶予期間，
対象となる行為等には相違がある。特に，日本
では確実にグレースピリオドの適用を受けるこ

とができる場合であっても，外国でも同様に適
用を受けることができるとは限らない点には十
分に留意する必要がある。
例えば，IP5への出願であっても，欧州（本

稿において，特に断りがない場合「欧州特許条
約（EPC）」を指す。）及び中国では，日本の出
願人がグレースピリオドの適用を受けることが
できる場合は極めて限られているため，実務的
にはグレースピリオドが無いものとして対応を
考える必要がある。
ただし，欧州においてもEPCに基づく欧州特

許ではなく，EPC各締約国への実用新案を選択
することで，保護対象が限定されるものの，グ
レースピリオドの適用を受けることができる場
合がある（例：ドイツ実用新案制度では，優先
日から６か月のグレースピリオド）４）。
他方，米国及び韓国では，日本よりもグレー
スピリオドの適用範囲が広く，最適な権利を取
得するために適切な措置を取るべき状況が想定
される。以下，具体的な要件を示しつつ，検討
を加える。
日本では，特許を受ける権利を有する者の行

表１　主要国における「発明の新規性喪失の例外規定／グレースピリオド」の概要

国 起算日 猶予 
期間

特許を受ける権利を有する者 
の行為 意に 

反する 
公知

特許法等 
での主な 
根拠規定公知 公用 刊行物 

公知
博覧会，学会 
等での発表

日本 現地出願日 ６か月 ○ ○ ○ ○ ○ 30条

米国
（現行法；AIA）

有効出願日
（優先日又は
現地出願日）

12か月 ○ ○ ○ ○ ○ 102条 
（b）項

米国
（旧法） 現地出願日 12か月 ○＊ ○＊ ○ ○ ○ 旧102条 

（b）項

欧州特許条約 現地出願日 ６か月 × × × 国際博覧会 
での展示

明らかな 
濫用 55条

中国 優先日 ６か月 × × × 政府主催の 
展覧会等 ○ 24条

韓国 現地出願日 12か月 ○ ○ ○ ○ ○ 30条
＊米国（旧法）の102条（b）項において，米国外の公知・公用は引例ではない。
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為に起因した公表を理由とするグレースピリオ
ドの適用に関して，特許法30条の規定により下
記の手続的要件５）が定められている。
〈日本：特許法30条〉
（a） 発明の公開日（公表日）から６か月以内に

特許出願すること
（b） 特許出願時に，30条２項の規定の適用を受

けようとする旨を記載した書面を提出する
こと

（c） 特許出願の日から30日以内に「証明する書
面」を提出すること
これに対して，表１からわかるように，上記
の要件（a）に関しては，米国及び韓国では猶予
期間が12か月であり，日本の現行制度の６か月
よりも長い６）。さらに，米国の現行特許法102
条（b）項（1）では，起算日は「有効出願日（effec-
tive filing date）」と規定されており，有効な優
先権主張が可能な場合には優先日が起算日とな
る。そのため，規定上は，日本出願前の１年及
び優先期間の１年で自らの公表から最大で２年
のグレースピリオドを得ることも可能である
（ただし，日本出願が公表から６か月以内に出
願されていない限り，日本においてグレースピ
リオドの適用を受けることはできない。）。
また，上記の要件（b）及び（c）に関しては，日
本では所定の期間に書面を提出することが要件
とされているが，下記のように，米国及び韓国
の関連規定７），８）では必要書面の提出期限には
より長い猶予が与えられている。
〈米国：特許規則1.130及び審査便覧（MPEP）
717.01（f）〉
・必要書面：
　 特許規則1.130（a）又は（b）の宣言書（decla-
ration）

・提出期限：
　�①最終拒絶の前，②最終拒絶を受けていな
い出願に関する審判請求の前，等

〈韓国：特許法30条〉

・必要書面：
　 特許法30条１項１号の適用を受けようする
趣旨を記した書類又はこれを証明すること
ができる書類

・提出期限：
　�①出願時，②明細書等の補正が可能な期間，
又は，③特許決定書の送達から３か月以内
（ただし，特許権の設定登録前）
すなわち，日本では手続的要件の面でグレー
スピリオドの適用を受けることができない状況
であっても，米国及び韓国では適用を受けるこ
とができる場合が想定される。
例えば，日本においてグレースピリオドの適
用を受けることができない場合（このような場
合，欧州及び中国で同様に適用を受けることが
できない場合がほとんどである），自らの公表
に対して新規性及び進歩性を有するような実施
形態又は実施例を検討し，その結果に基づく発
明（実質的には，異なる技術的特徴を有する別
発明）に関する特許出願をする等の対応が必須
となる。しかしながら，米国及び韓国では，何
らかの理由により出願時にグレースピリオドの
適用を受けるための手続ができなかった状況で
も，依然として，自ら公表した実施形態又は実
施例そのものについても特許権を取得する余地
が残されている可能性がある。
また，一般論として，国を問わず，「行為時
の権利者と公表者とが異なる場合」，「公表され
た発明が複数存在する場合」等の複雑な事例に
ついては，グレースピリオドの適用を受けるこ
との可否について十分に検討する必要がある９）。
なお，米国では，米国以外の外国特許出願の

公報についても，上述の規則1.130（a）の宣言書
により，当該外国特許庁が発明者又は共同発明
者から外国特許出願に開示された主題を直接的
又は間接的に取得した他人であることを立証で
きるとされている10）。よって，期限徒過等の理
由で優先権主張ができない場合で，かつ，日本
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では公開公報が発行されている場合であって
も，米国ではグレースピリオドの適用を受ける
ことができる可能性が残されている場合がある。
実際には，日本では特許出願を断念する一方
で，米国又は韓国で特許権取得を目指す場面は
多くないと考えられる。しかしながら，当該国
市場の重要性を考慮して，例えば米国での事業
化の可能性が高いような場合には，米国又は韓
国においてグレースピリオドの適用を受けて特
許出願をすることは検討の価値があるものと考
えられる。
また，出願日前の６～12か月の期間に行った
自らの公表がある場合，前述のようにその公表
に対して新規性及び進歩性を有するような実施
形態又は実施例をサポートとするクレームにて
日本，欧州及び中国では権利化を試みる一方で，
米国及び韓国では，グレースピリオドの適用を
受けることで，自らの公表と同一の実施形態又
は実施例をサポートとするクレームにて権利化
を試みることも検討の価値があるものと考えら
れる。
２）グレースピリオド適用の要否に関する検討
グレースピリオドの適用を検討する際には，
出願を予定している国の特許法において，自ら
の行為が公知，公用又は刊行物公知として先行
技術に該当するか否かの確認が重要となる場合
がある。仮に，自らの行為が先行技術に該当し
なければ，グレースピリオドの適用を受けるこ
とが不要となり，最適な権利の取得が可能とな
るからである。先行技術に該当するか否かに関
して，日本では下記のような説明11）がある。
（a） 公然知られた発明（29条１項１号）：
　　 不特定の者に秘密でないものとしてその内
容が知られた発明をいう（公知）

（b） 公然実施をされた発明（29条１項２号）：
　　 その内容が公然知られる状況又は公然知ら
れるおそれのある状況で実施をされた発明
をいう（公用）

（c） 頒布された刊行物に記載された発明（29条
１項３号）：

　　 不特定の者が見得る状態に置かれた刊行物
に記載された発明をいう（刊行物公知）
IP5をはじめとする諸外国においても，先行
技術に関する定義は類似しているが，個別の事
例によっては，国によって適用に争いがあるた
め，注意を要する。
例えば，日本では，上記（a）～（c）には，それ
ぞれ注が付されており，（a）では「「刊行物」
とは，公衆に対し，頒布により公開することを
目的として複製された文書，図面その他これに
類する情報伝達媒体をいう。」，（b）では「守秘
義務を負う者から秘密でないものとして他の者
に知られた発明は，「公然知られた発明」であ
る。」等の説明があるため，適宜，該当しうる
か否かについて詳細な検討を行う必要がある。
また，米国では，直近で争いがあったものと

しては，旧法102条（b）項のいわゆる「on -sale 
bar」について判断した裁判例12）があり，連邦
巡回控訴裁判所（CAFC）の大法廷（en banc）
は，商品が市場向けの販売対象になっていなけ
れば，発明者の委託製造業者が当該発明者に販
売（contract manufacture’s sale）したことは
新規性を喪失させない旨の判示をしている。

（3）小　括
このように，IP5を例にしても，グレースピ

リオドの制度には各種の相違があり，手続的要
件に加えて，先行技術の定義まで考慮すると，
状況によっては国ごとに異なる対応が求められ
ることも想定される。また，日本よりもグレー
スピリオドの適用範囲が広い米国及び韓国につ
いても，現行法の施行は，米国が2013年３月，
韓国が2015年７月と比較的最近である。日本で
もTPP協定を担保するための法改正が予定され
ており，他の同協定参加国でも法改正が予想さ
れることから，常に最新の情報を確認すること
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が肝要である13）。

2．2　グレースピリオドと併用が可能な制度

ここまでグレースピリオドの活用について検
討してきたが，他に利用可能な制度と併用する
ことで，より最適な権利の取得が可能となる場
合がある。本稿では，そのような制度のうち日
本特許法38条の２及び優先権制度に着目して検
討する。

（1）日本特許法38条の２に基づく特許出願
日本の特許法条約（Patent Law Treaty；
PLT）への加入にあわせて，2016年４月１日施
行の平成27年改正法により新設されたのが日本
特許法38条の２である。この特許法38条の２で
は，PLT ５条（1）の規定を受けて，次の①～③の
いずれかに該当する場合を除いて，特許出願の
願書を提出した日を特許出願の日として認定す
ることが規定されている14）。
① 特許を受けようとする旨の表示が明確でない
と認められるとき
② 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がな
く，又はその記載が特許出願人を特定できる
程度に明確でないと認められるとき
③ 明細書が添付されていないとき
また，PLT ５条（2）（b）の規定を受けて，外
国語書面出願の場合に明細書等の言語を問わな
いことを趣旨とする改正も行われた（特許法施
行規則25条の４）。これにより，日本語による
願書に研究論文等を添付して出願すれば，その
研究論文等の言語に関係なく，特許出願の願書
を提出した日が特許出願の日として認定される
こととなった15）。
従前より，日本においても，明細書等に求め

られる形式を整えることで研究論文とほぼ同様
の内容にて出願日を確保することは可能ではあ
った16）。しかしながら，平成27年改正法は，米
国特許法111条（b）項に基づく仮出願（Provision-

al Application）と同様の出願を米国特許商標
庁ではなく，日本特許庁に対して行うことを実
現したと考えることができる。
表２は，制度の概要について，日本特許法の

38条の２と米国特許法の仮出願とを比較したも
のであるが，両者の間には制度面で大きな差が
ないことがわかる。実務的には，米国特許法の
仮出願の場合，時差の関係で米国特許商標庁へ
の仮出願の方が実質的に時間を稼ぐことが可能
である。一方，日本特許法38条の２に基づく特
許出願を行う場合には，米国の代理人を介さず
に日本特許庁に対して手続を行うことができる
ため，手続の簡便さという点では有利と言えよ
う。いずれの場合も，研究論文等を明細書とす
る場合に書面（紙）での出願とせざるを得ない
こと等に起因する手続上の負担への配慮が必要
な点は共通であるが，緊急出願のための手段と
しては，日本特許庁に対して手続きをすることの
簡便さを重視して特許法の38条の２に基づく出
願を選択することが多くなるものと考えられる。
しかしながら，日本特許法の38条の２を選択す
る場合も，日本特許庁による下記の注意喚起17）

を十分考慮する必要がある。

　 「その後，方式を整えるための補正が必要
となるほか，漏れのない強い権利を獲得す
るための補正を行う必要が生じる場合があ
ります。そのとき，当該研究論文に記載し
た内容が不十分であればあるほど，補正さ
れる内容が当初明細書としての研究論文に
記載された事項から自明と言えず，新規事
項の追加（特許法第17条の２第３項）と判
断されるおそれが大きくなります。」

この注意喚起における「当該研究論文に記載
した内容が不十分」か否かとは，特に，日本特
許法36条に規定される明細書の実施可能要件及
びクレームのサポート要件の面で問題が生じう
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ることを意味する。この点は，米国仮出願にお
いて，当該研究論文に記載した内容が米国特許
法112条（a）項の記述要件（written description 
requirement）を満たす必要があることと同様
である18）。
したがって，研究発表が差し迫っている等の
理由で，充実した内容の明細書を作成するため
の時間を確保できない場合であっても，グレー
スピリオドの代用として，日本特許法の38条の
２の規定を安易に頼って出願を急ぐことは得策
ではない場合があるといえる。
しかしながら，先に述べた欧州や中国のよう
に，グレースピリオドの活用が実質的に不可能
な国・地域への出願を予定している場合，日本
特許法の38条の２の規定を活用することで，研
究論文等に記載されている発明を最低限のライ
ンとして優先権主張の基礎を確保することを検
討すべき場面は想定される。
また，日本特許法の38条の２の規定を活用す
ることで，研究論文等に記載されている発明の
範囲で，いわゆる拡大先願の地位（後願排除効）
を確保できる点は利点として考慮されるべきで
ある。
その一方で，後述する優先権制度との関連で
は，後の出願で新規事項の追加を行った場合に

生じうる不利益として，後述する優先権主張の
効果に関する問題のほかに，欧州において議論
がある「毒入り分割（poisonous divisional又は
toxic divisional）」の問題19）がある。毒入り分
割とは，例えば，基礎出願（日本出願）のクレ
ームを上位概念化したクレームをパリ条約によ
る優先権の主張と共に欧州出願の親出願（後の
出願）において記載し，さらに，当該親出願の
分割出願において，基礎出願の明細書に記載の
ある下位概念の実施形態をクレームした場合
に，当該分割出願を根拠として当該親出願が拡
大先願で拒絶されるという問題である。この問
題は，いわゆる自己衝突（self - collision）と呼
ばれるEPC54条（3）の拡大先願に関する規定が
原因であり，日本特許法の29条の２のように出
願人同一及び発明者同一を例外としないために
生じる。なお，本稿執筆の時点で，この毒入り
分割を取り上げたG1/15事件が欧州特許庁拡大
審判部で審理中であり，2016年11月末までに示
される予定となっている審決が注目される。
これらの点を総合的に勘案しつつ，特許法38

条の２とグレースピリオドのいずれか又は両方
の組み合わせを，個別具体的に検討する必要が
あるものと考えられる。

表２　日本特許法における38条の２と米国特許法における仮出願との比較

日本 
38条の２

米国 
仮出願（111条（b）項）

出願時にクレームは必要？ 不要（出願後に提出） 不要
言語 制限無し（外国語書面出願可） 制限無し

（翻訳文提出期限） 特許出願の日から１年４か月 本出願で通知後の所定期間
優先権主張の基礎 可 可
特許の存続期間 出願日から20年

※優先権制度を利用した場合，
後の出願日から20年

仮出願の日から20年
※本出願が仮出願を基礎とする優
先権主張を伴うものである場合，

本出願の日から20年
庁費用 ￥14,000

（外国語書面出願は￥22,000）
$260
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（2）優先権制度
つぎに，優先権制度，具体的には，国内優先
権の主張及びパリ条約による優先権の主張につ
いて検討する。
優先権制度のうち，国内優先権の主張につい

ては，例えば，研究論文等による出願（すなわ
ち，日本特許法38条の２に基づく出願）を先の
出願とする場合が想定される。前出の日本特許
庁による注意喚起20）には，このような場合に関
して下記のような説明がある。

　 「そこで，このようなおそれがある場合に
は，なるべく早い段階で，当該研究論文に
よるその出願（以下「先の出願」）を基礎
とする国内優先権の主張（特許法第41条第
１項）を伴った，十分な出願をすることで
対応することが考えられます。国内優先権
制度を利用すれば，先の出願に記載されて
いる内容は先の出願の出願日（＝優先日），
後の出願のみに記載されている内容は後の
出願日が特許要件（新規性・進歩性等）の
判断基準日となります。」

この注意喚起は，米国特許法の仮出願（Pro-
visional Application）を行った後に，後の出願
に相当するものとして本出願（Non-Provisional 
Application）を利用する場合にもあてはまる
ものとなっている。
一方，パリ条約による優先権については，日

本で最初に出願した後，12か月以内に他のパリ
条約加盟国に出願（含む，日本特許庁を受理官
庁とする特許協力条約に基づく国際出願（PCT
出願））をすることで，最初の加盟国へ出願した
場合と同等の扱いを受ける場合が想定される。
なお，いずれの優先権主張についても，表２

にも示すとおり，特許の存続期間を最大化する
ための観点で活用すること（国内優先権の主張
の場合は，後の出願日から20年とすること）も

できる。
ここで，当該注意喚起に関連して，国内優先

権の主張の効果を判断する手法を確認する21）。

　 「後の出願の明細書，特許請求の範囲及び
図面が先の出願について補正されたもので
あると仮定した場合において，その補正が
されたことにより，後の出願の請求項に係
る発明が，「先の出願の当初明細書等」と
の関係において，新規事項の追加されたも
のとなる場合には，国内優先権の主張の効
果が認められない。すなわち，当該補正が，
請求項に係る発明に，「先の出願の当初明
細書等に記載した事項」との関係において，
新たな技術的事項を導入するものであった
場合には，優先権の主張の効果が認められ
ない。」

これは，日本特許法38条の２の規定を活用し
て，研究論文等を用いて出願日の認定を受けた
としても，先に述べた明細書の実施可能要件，
クレームのサポート要件等を満たすために「新
たな技術的事項」の導入が避けられないような
場合，優先権の主張の効果が認められないこと
に起因して，特許要件（特に，新規性・進歩性）
の面で不利益が生じうることを意味する。
これにより，先の出願の出願日と後の出願の

出願日との間に当該研究論文等を自ら公表した
場合，権利取得が可能な範囲を最大化する観点
から，後の出願においてグレースピリオドの適
用を受ける必要が生じることも考えられるた
め，事案に応じた検討が必要となる。
なお，日本における優先権の主張の効果の判

断手法については，パリ条約による優先権の主
張の場合も概ね同様である。
この優先権の主張の効果に関連して留意した

いのが，国際出願と優先権との関係である。表
３に示すように，先の出願と後の出願のいずれ
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も日本及び他国を指定した国際出願とした場
合，後の出願で主張することができる優先権は，
パリ条約による優先権に限定される22）。このよ
うな場合において，日本特許庁の説明23）によれ
ば，発明を公表又は開示した日から６か月以内
に後の国際出願を行わないと，グレースピリオ
ドの適用を受けられないと解することができ
る。一方，先の出願においてグレースピリオド
の適用を受けることができる場合，先の出願か
ら１年以内に国内優先権の主張を伴う出願をす
れば，後の出願においてもグレースピリオドの
適用を受けることができる。そのため，存続期
間の最大化を図る観点からは，先の出願を国際
出願とすることについては，検討の必要性があ
る。
このように，優先権制度とグレースピリオド
との併用を検討する際には，特に，発明公表後
に早期に出願する利益と，優先権制度を活用し
つつ，後の出願における記載の追加のほか，出
願形態の選択等によって生じうる不利益を総合
的に勘案する必要があるものと考えられる。

表３　�特許協力条約に基づく国際出願と優先権と
の関係

優先権の主張
の基礎となる
先の出願

優先権の 
主張を伴う 
後の出願

主張する 
ことができる 
優先権

国内出願
日本を指定国に
含む国際出願 
（自己指定）

国内優先権

日本及び他国
を指定した国
際出願

国内出願

国内優先権又は 
パリ条約による 
優先権 

（出願人の選択）
日本を指定国 
に含む国際出願

パリ条約による
優先権

3 ．	仮想事例

ここまで，グレースピリオド，日本特許法38
条の２及び優先権制度の活用について検討して

きたが，以下，２つの仮想事例を取り上げて，
検討に際して留意したいポイントを説明する。

3．1　公知公用の場合

〈状況設定〉
あなたは企業の知財担当者である。とある学

会に参加した際，ある大学の教授が興味深い技
術（製品）を紹介しているのを見つけた。技術
は不完全であり，さらなる検討は必要なものの，
自社製品の開発に重要な技術であり，かかる技
術を特許で権利化したいあなたは，教授と交渉
の上，共同開発と共同出願する権利を得るにこ
ぎつけた。
しかし，既に技術公開から２か月。新規性喪

失の例外を使用する必要があるのでリミットが
ある一方，各国で出願するにあたっては異なる
明細書になったとしても，できる限り追加発明
の記載も検討したい。
さらに，できるだけ多くの国で特許権を確保

しつつ，特許の存続期間も稼ぎたい。
この場合，どのような出願が可能か？

〈検討に際して留意したいポイント（例）〉
・「技術（製品）を紹介している」
　公知公用に該当する可能性が極めて大

・「共同開発と共同出願する権利を得る」
　行為時の権利者と公表者（公開者）の確認

・「既に技術公開から２か月」
　 出願予定国におけるグレースピリオドの適
用可否及び猶予期間の確認（表１）

・「できる限り追加発明の記載も検討したい」
　 優先権主張の基礎出願を早期に行うこと
と，及び，優先権主張を伴う後の出願で記
載を追加することの利益及び不利益

・「特許の存続期間も稼ぎたい」
　 基礎出願と後の出願の出願形態によって生
じうる差異への配慮（表３）

〈対応例〉
すでに製品が発表されているため，本事例の
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設定ではグレースピリオドの適用を受けること
ができない欧州，中国等において，当該製品そ
のものをカバーするような特許権の取得はでき
ない。そこで，さらなる検討を経た追加発明を
できる限り早期（遅くとも，技術公開から６か
月以内）に完成させると共に，当該追加発明及
び当初製品に係る発明を明細書に記載した上
で，当初製品に係る発明についてはグレースピ
リオドの適用を受けるための所定の手続を行い
つつ日本出願を完了させる。
当該日本出願でグレースピリオドの適用を受
けるにあたっては，証明する書面の提出が必要
となるため（日本特許法30条４項），学会のプ
ログラム等の「公開の事実」に関する客観的証
拠資料や第三者による証明書を予め準備してお
く。本事例では，大学教授が学会で紹介してい
た技術を見つけたことがきっかけになっている
が，「特許を受ける権利を有する者」が当該技
術を公表し，その者又は権利を承継した者が特
許出願をしたことを証明することが必要となる
ことから，公表に関わった関係者の確認も十分
に行い，日本において確実にグレースピリオド
の適用を受けることができるように準備する。
また，後日の外国出願でグレースピリオドの

適用を受けるために必要となる手続は出願国に
よって異なるため，早めに確認することが望ま
しい。日本と同様の規定でグレースピリオドが
現地出願日から６か月である国については，日
本出願と並行させて翻訳等の出願準備を進める
（現地で日本語による出願が可能であれば，そ
れを活用する）。
出願予定国におけるグレースピリオドを確認

した結果，欧州及び中国のように適用を受ける
ことができない国がある場合，当該国への出願
については，新規性を喪失していない追加発明
に係るクレームにて権利化を図らざるを得な
い。そのため，適切なタイミングで，出願国に
応じてクレームを書き分ける（追加発明を従属

クレームとして用意し，簡単な書き換えで対応
できるようにすることも考えられる）。
なお，できるだけ多くの国で特許権を確保す

ること等を意図して最初の出願（先の出願）を
国際出願（PCT出願）とした場合，さらなる追
加発明の記載を盛り込む，又は，特許の存続期
間を稼ぐことを目的にして，当該国際出願を優
先権の主張の基礎とした「日本を指定国に含む
国際出願（後の出願）」をするとしても，技術
公開から６か月以内に行わないと，後の出願は
日本移行時に，グレースピリオドの適用を受け
ることができない。

3．2　公知公用及び刊行物公知の場合

〈状況設定〉
あなたは企業の知財担当者である。先月開催

された国際展示会への出展に同行していた営業
担当者が，製品のカタログを配ると共に単なる
デザインのみならず，機能的な優位性でもある
製品の構造についても口頭で説明した。その機
能的な優位性が海外の業者に受け，中国，韓国，
台湾等のアジア圏の他，欧米などの業者からも
商品の引き合いが殺到した。この話を聞いた事
業部は，慌てて特許取得を検討し，あなたへ相
談を持ちかけてきた。
この場合，どのような出願が可能か？

〈検討に際して留意したいポイント（例）〉
・「先月開催された国際展示会」
　 欧州及び中国においてグレースピリオドの
適用を受けることができる可能性の確認
（表１）※ただし，その可能性は低い

・「カタログを配る」
　刊行物公知に該当
　 クレームする予定の発明との関係におい
て，カタログにおける記載が十分である場
合には，グレースピリオドの適用とあわせ
て，日本特許法38条の２に基づく出願を早
期に行うことを検討（表２）
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・「機能的な優位性でもある製品の構造」
　 欧州において，EPCに基づく欧州特許の取
得が不可能であっても，製品の構造が特徴
であれば，ドイツ等への実用新案を検討

・「製品の構造についても口頭で説明」
　 公知公用に該当する可能性が極めて大（た
だし，口頭で説明した内容に応じて，新規
性を喪失している範囲が変わる可能性があ
るため，詳細は要確認）

・「（世界各地から）商品の引き合いが殺到」
　 引き合いがあった国（中国，韓国，台湾等
のアジア圏の他，欧米など）にあわせて，
出願予定国を検討すると共にグレースピリ
オドの適用可否及び残りの猶予期間の確認
（表１）

〈対応例〉
念のため，国際展示会が欧州及び中国におい
てグレースピリオドの適用対象であるか否かを
確認する（例えば，いわゆる万博に相当する国
際博覧会であれば，適用を受けられる可能性が
ある）。
欧州及び中国においてグレースピリオドの適
用対象では無かったとしても，サポート要件等
の面でカタログにおける記載が十分であれば，
まずは，日本において，グレースピリオドの適
用を受けつつ，日本特許法38条の２に基づく出
願を早期に行う（遅くとも，公表から６か月以
内）。これにより，優先日を起算日とすること
ができる米国特許とドイツ実用新案について
は，有効な優先権主張を行うことを条件として，
グレースピリオドの適用を受けるための時期的
要件は満たすことになる。
口頭で説明した製品の構造については，説明
内容を確認し，特許を受けようとする発明との
関連性があれば，日本においてグレースピリオ
ドの適用を受けるための証明書作成に必要な手
配を行う。いわゆる「公開された発明が複数存
在する場合」に該当する場合，必要に応じて，

それぞれの公開（公表）された発明について適
用を受けるための準備を行う。
一方，発明のポイントが製品の外観からは知

ることができない内部構造であり，カタログ及
び口頭での説明も当該内部構造と無関係で，か
つ，出願予定国のいずれにおいても当該発明は
新規性を喪失していないと判断できた場合に
は，グレースピリオドの適用を受ける必要は無
くなるが，まずは早期に日本出願を完了させる
ことに専念する。
その他，出願予定国におけるグレースピリオ

ドの確認，追加発明の検討，出願国に応じたク
レームの書き分け等については，「3．1　公知
公用の場合」の事例と同様の対応を実施するこ
とが有益である。

4 ．	おわりに

本稿では，グレースピリオドの適用が想定さ
れる特許出願において，外国出願への対応も念
頭に置きつつ，取り得る措置を検討した。繰り
返しとはなるが，特許出願において，グレース
ピリオドの適用は極力回避すべきである。しか
しながら，公表後に出願の必要性に気が付いた
場合，公表直前に出願の必要性に気が付いた場
合等には，日本及び外国の特許法におけるグレ
ースピリオドに関する規定の相違を考慮しつ
つ，日本特許法38条の２，優先権制度等の併用
が可能な制度も最大限に活用しながら，事案に
応じた個別具体的な検討が必要となる。
IP5以外の出願国も多く，かつ，特に複雑な

事案では，参考文献の詳細まで参照しても，判
断に必要な情報に辿り着くことが難しい場合が
あるものと考えるが，本稿が，グレースピリオ
ドの適用を受けつつ，他の制度を併用する際に
生じうるリスクの理解と，最適な権利を取得す
るために取り得る措置を検討するための一助と
なれば幸いである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。
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