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　日本特許法によれば、「特許権者は、その特許発明が、その特許出願日前の出願に係る他人の
特許発明を利用するものであるときは、業としてその特許発明の実施をすることができない」（第
72条）とされている。この規定と同等の規定が、改正前のロシア民法第４部（知的財産法）に存
在していなかったことにより、先願に係る他人の特許発明を利用するものであっても、後願特許
権者は、自らの特許発明を実施することができるという判決が下された。
　改正民法第４部が発効した2014年10月１日以前に権利付与された特許権については、従来通
り、利用発明に係る後願特許権であっても、先願特許権者の許諾なく特許発明の実施が可能であ
る。
　改正民法第４部には、利用発明に係る後願特許権については、先願特許権者の許諾なく特許発
明の実施をすることができないとする規定が新しく追加された。しかしながら、2014年10月１日
以前に権利付与された特許権においては、以下に紹介するような紛争が生じる恐れがある。

【事件の経緯】

　２人の共同発明者が「金属のプラズマアーク熔接方法」に関する特許出願をし、1998年に特許
を取得した（特許番号第2,13,129号、以下「先願特許」）。この発明の要旨は、有機媒体を加えた
水を含む任意の液体、例えばアルコールが、プラズマアーク溶接の燃料になるというものであ
り、特許請求の範囲は以下の通りである。
　１．プラズマジェットを生じるプラズマ形成媒体によるアークの圧縮を含む、直接的または間
接的作用の圧縮アークによる金属のプラズマアーク溶接方法であって、有機溶媒を加えた水を含
む液体の蒸気が、酸素含有炭化水素化合物の形態で使用されることを特徴とする。
　２．気化がプラズマガン内で直接行われることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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間接的作用の圧縮アークによる金属のプラズマアーク溶接方法であって、有機溶媒を加え

た水を含む液体の蒸気が、 酸素含有炭化水素化合物の形態で使用されることを特徴とする。 

２．気化がプラズマガン内で直接行われることを特徴とする、請求項 1に記載の方法。 

  

 数年後、Plazarium 社が「表面処理方法」の特許出願を行い、2005 年に特許を取得した

（特許番号第 2,286,867 号、以下「後願特許」）。 

 特許請求の範囲は以下の通りである。 

１．混合された作動流体が加工工具に供給され、その蒸発、放電室への蒸気の供給、放電

アークにおける蒸気の加熱、脱酸素ガスで富化されたプラズマジェットの獲得、及びそれ

に続くプラズマジェットによる表面の加熱と処理からなる表面処理方法であって、混合さ

れた作動流体が燃料と酸化剤、燃料として使用される炭素含有燃料、及び酸化剤としての

過酸化水素の水溶液を含むことを特徴とする。 

２．アルコールが有機溶媒として 30〜50％の量で使用されることを特徴とする、請求項 1
に記載の方法。 
 

この特許明細書では、特に、金属円筒上の乾燥塗料を焼くために、装置を使用すること

ができることが記載されているが、明細書の最後に、それが金属の切断と溶接にも使用で

きると述べられている。実際のところ、後願特許は、先願特許発明の、より具体的な実施

態様を保護している。 すなわち、この後願特許発明は、先願特許発明による方法を実施し

なければ実施できない発明であり、先願特許発明の従属発明（利用発明）3であった。 
 

 先願特許権者（以下「原告」）は、Plazarium 社（以下「被告」）が先願特許発明に係る

方法を実施する装置を販売したことにより、先願特許権を侵害したとして、被告をモスク

ワ仲裁裁判所に提訴した。原告はまた、裁判所に鑑定書の作成を要請した。 
裁判所は、原告の要請を受け、鑑定人に対し以下の質問を行った。 

１．先願特許の独立請求項に記載されたすべての特徴、またはそれと同等の特徴は、被告

装置の作動中に実施されるか否か。 
２．質問 1 で同等の特徴が見つかった場合、それらはいつから当該技術分野で知られてい

るか。 

                                                  
3 ロシア民法第 4 部では、従属発明（dependent invention）と称されている。 

　数年後、Plazarium社が「表面処理方法」の特許出願を行い、2005年に特許を取得した（特許
番号第2,286,867号、以下「後願特許」）。
　特許請求の範囲は以下の通りである。
　１．混合された作動流体が加工工具に供給され、その蒸発、放電室への蒸気の供給、放電アー
クにおける蒸気の加熱、脱酸素ガスで富化されたプラズマジェットの獲得、及びそれに続くプラ
ズマジェットによる表面の加熱と処理からなる表面処理方法であって、混合された作動流体が燃
料と酸化剤、燃料として使用される炭素含有燃料、及び酸化剤としての過酸化水素の水溶液を含
むことを特徴とする。
　２．アルコールが有機溶媒として30〜50％の量で使用されることを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
　
　この特許明細書では、特に、金属円筒上の乾燥塗料を焼くために、装置を使用することができ
ることが記載されているが、明細書の最後に、それが金属の切断と溶接にも使用できると述べら
れている。実際のところ、後願特許は、先願特許発明の、より具体的な実施態様を保護してい
る。すなわち、この後願特許発明は、先願特許発明による方法を実施しなければ実施できない発
明であり、先願特許発明の従属発明（利用発明）３であった。
　
　先願特許権者（以下「原告」）は、Plazarium社（以下「被告」）が先願特許発明に係る方法を
実施する装置を販売したことにより、先願特許権を侵害したとして、被告をモスクワ仲裁裁判所
に提訴した。原告はまた、裁判所に鑑定書の作成を要請した。
　裁判所は、原告の要請を受け、鑑定人に対し以下の質問を行った。
　１．先願特許の独立請求項に記載されたすべての特徴、またはそれと同等の特徴は、被告装置
の作動中に実施されるか否か。
　２．質問１で同等の特徴が見つかった場合、それらはいつから当該技術分野で知られている
か。
　３．先願特許及び後願特許のそれぞれの独立請求項には、同一または同等の特徴が含まれてい
るか否か。もし含まれているなら、それらの特徴とは何か。
　鑑定人は後願特許発明には、「プラズマジェットを生じるプラズマ形成媒体によるアークの圧
縮を含む、直接または非直接作用の圧縮アークによる金属のプラズマアーク溶接法で、有機溶媒
を加えた水を含む液体の蒸気が、酸素含有炭化水素化合物の形態で使用される」という先願特許
の独立請求項の特徴が含まれていると結論付けた。
　後願特許発明の特徴、すなわち「燃料に炭素含有燃料を加えた過酸化水素の水溶液を含む液体」

３　ロシア民法第４部では、従属発明（dependent invention）と称されている。
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は、先願特許発明の特徴、すなわち「液体は酸素含有炭化水素化合物の形態の有機溶媒を含む」
と同等である。
　鑑定人は、被告の装置の作動中に、先願特許発明の上記特徴が自動的に使用されると結論付け
た。
　
【裁判所の判断】

　裁判所は、独立請求項に同一または同等の特徴を持つ複数の特許権が存在する場合、権利の有
効性に関する問題は特許庁が解決すべきであると述べた。片方の特許が無効とされた場合は、特
許権の効力は遡及的に消滅するので、もう一方の特許権者は裁判所に提訴することにより、特許
の全期間に対する損害賠償を請求することができるというものである。
　本ケースでは、両方の特許が同等の特徴を持ち、有効なので、両方の特許発明について、それ
ぞれの権利者が他の権利者の承諾を得ることなく使用することがきる。よって、先願特許に基づ
く原告の請求は棄却された。
　裁判所は、「複数の有効な特許権が存在する場合、それぞれの特許権者は、独立して自己の特
許発明を実施する権利を有するという」立場をとっており、それらの特許権が利用関係にある場
合であっても、いずれの特許発明も正当に実施できるというものである。その法的根拠は、民法
第1358条の「発明に係る排他的権利は、特許権者に帰属する」というものである。

第1358条　発明、実用新案または意匠に係る排他的権利
１．制定法に反しないあらゆる手段（本条第２項に定める手段を含む）による、本法第 1229
条に基づく発明、実用新案又は意匠の使用に係る排他的権利（発明、実用新案又は意匠に係る 
排他的権利）は、特許権者に帰属するものとする。

（日本語訳は、日本特許庁ホームページに掲載されている「諸外国の法令・条約等」の連邦民
法第４法典による）

　原告は本判決を不服として第二審裁判所（モスクワ市にある第９控訴仲裁裁判所）に控訴した
が、控訴裁判所も第一審裁判所の判決を支持し、被告の実施行為は特許権を侵害しないとの判断
を示した（2010年11月19日判決、Case No. A40-146354/09-51-1111）。
　
【無効審判での争い】

　特許権侵害訴訟を提起された後、被告は原告の先願特許に対し無効審判請求を行った。しかし
ながら、無効理由の根拠として提出した証拠が不十分であったことから、特許紛争評議会（審判
部）は、審判請求を却下し、先願特許は有効である旨の審決が下された４。
　原告が控訴裁判所に控訴している間に、被告は再度、先願特許に対する無効審判請求を行っ
た。第２回目の無効審判請求においては、先願特許出願がなされる２年前に発行された発明者証
書（特許制度導入以前にソ連で付与された保護文書）を含むいくつかの文書が証拠として提出さ
れた。発明者証書には、金属のプラズマアーク溶接方法が記載されていた。

４　原告が被告の後願特許に対して無効審判請求を行い、この後願特許が無効となれば、被告は発明実
施の法的根拠を失い、特許権侵害となる。本ケースでは、原告は無効審判請求を行っていない。
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　特許紛争評議会（審判部）における両当事者による口頭審理を経て、特許紛争評議会は、先願
特許は特許要件を満たしておらず無効であるとの判断を示した。先願特許権者は、知的財産裁判
所に、無効審決の取り消しを求める訴訟を提起したが、請求棄却の判決がなされ、2015年に先願
特許の無効が確定した。
　これにより本件は終結したが、従属発明（利用発明）に係る特許権者の法的地位に関しての問
題点が注目を集めた。なお、後願特許権は、その後年金を支払わなかったので消滅した。
　
【民法４部改正後の取り扱い】

　2014年10月１日に施行された改正民法第４部には、新たに従属発明等に関する条項が追加さ
れ、他人の先願特許発明の従属発明となる後願特許発明は、先願特許権者の承諾なしに実施する
ことはできないとされた（第1358.1条２項）。

第1358.1条　従属発明，従属実用新案及び従属意匠
２．発明、実用新案又は意匠は、これらが従属している他の発明、他の実用新案又は他の意匠
の特許所有者の許可なしに使用してはならない。

　改正民法第４部において、従属発明については、「特許により保護されており、かつ先の優先
権を有する他の発明を使用することなしには、製品又は方法におけるその使用が不可能である発
明」（第1358.1条１項）と規定されており、これは日本の利用発明の考え方と同じである。従属
発明の考え方は、同様に、実用新案、意匠にも適用される５（同上）。
　ロシアには日本のような裁定制度はないので、従属発明に係る後願特許権を実施するために
は、まず先願特許権者に実施許諾を求め、その許諾申し立てが拒否された場合に、裁判所に強制
通常（非独占的）実施許諾の付与を求める訴訟を提起することになる（民法第1362条２項）。

【法改正以前に権利付与された特許における取り扱い】

　今後実務上問題となるのは、2014年10月１日以前に権利付与された特許権において、従属関係
（利用関係）が争われた場合には、裁判所において本ケースと同じように、両権利者に実施権を
認めるという判断がなされる可能性が高いということである。このような事態が生じた場合に
は、後願特許発明の実施を止めるためには、後願特許に対する無効審判を請求し、当該特許を無
効としなければならない。実用新案、意匠においても同様であり、留意が必要である６。

� 以　上

５　従属実用新案、従属意匠
６　改正前の民法４部において、実用新案出願については、実体審査を行うことなく権利が付与されて

いた。
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