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名称：「第ＦＶＩＩＩ因子ポリマー結合体」事件 

拒絶審決取消請求事件 

知的財産高等裁判所：平成２９年（行ケ）第１０１５１号 判決日：平成３０年６月２６日 

判決：請求棄却 

特許協力条約規則１７ 

キーワード：優先権主張、優先権書類 

判決文：http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/844/087844_hanrei.pdf 

 

［概要］ 

 優先権主張に関する手続きが争われた事件であり、所定の手続きをしていない本願は優先

権を有するとは認められず、国際出願日前に公開された引用例に記載された発明であるとし

て、拒絶審決が維持された事例。 

 

［事件の経緯］ 

 原告らは、米国での特許出願に基づく優先権を主張する申立てを伴った国際出願をし、そ

の後、日本に国内移行の手続をとった。原告が、特許出願（特願２０１１－５２１２８４号）

に係る拒絶査定不服審判（不服服２０１５－１０１０８号）を請求したところ、特許庁（被告）

が、請求不成立の拒絶審決をしたため、原告は、その取消しを求めた。 

 知財高裁は、原告の請求を棄却した。 

 

［本願発明］ 

【請求項１】 

 水溶性ポリマーを第ＶＩＩＩ因子（ＦＶＩＩＩ）の酸化炭水化物部分へと結合体化する方

法であって、結合体化を可能とする条件下で前記酸化炭水化物部分を活性化水溶性ポリマー

と接触させる工程を含み、ここで、前記水溶性ポリマーに結合体化された前記ＦＶＩＩＩは、

未変性ＦＶＩＩＩの活性の少なくとも５０％を保持する、方法。 

 

［審決］ 

 本件審決の理由は、本件基礎出願に基づく優先権を有するとは認められないところ、本願

発明は、本願の国際出願日前に頒布された米国特許出願公開第２００９／００７６２３７号

明細書（以下「引用例」という。）に記載された発明であるから、特許を受けることができな

い、というものである。 

 

［取消事由］ 

 本願発明の新規性判断の誤り（優先権の有無の判断の誤り） 

 

［裁判所の判断］ 

『（１） 優先権主張の手続 

 特許協力条約の規定に基づく国際特許出願について、優先権を主張する場合、出願人は、

原則として、優先日から１６か月以内に、優先権書類を国際事務局又は受理官庁に提出しな

ければならない（特許協力条約規則１７．１（ａ））。この手続に代えて、一定の条件が満

たされた場合においては、出願人は、優先日から１６か月以内に、受理官庁に対し、優先権

書類を作成し国際事務局に送付するよう請求するか、国際事務局に対し、優先権書類を電子

図書館から入手するよう請求するなどしなければならない（同規則１７．１（ｂ）（ｂの２））。 

 出願人が、これらの手続を採らない場合、指定官庁は、事情に応じて相当の期間内に出願

人に優先権書類を提出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができる（特許

協力条約規則１７．１（ｃ））。ただし、指定官庁が実施細則に定めるところにより優先権
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書類を電子図書館から入手可能な場合などは、指定官庁は、同規則１７．１（ｃ）の規定に

より優先権の主張を無視することはできない（同規則１７．１（ｄ））。 

（２） 特許協力条約規則１７．１（ｃ）（ｄ）該当性 

 本願について、特許協力条約規則１７．１（ａ）、（ｂ）及び（ｂの２）の要件のいずれ

も満たされないこと、並びに、ＪＰＯが、事情に応じて相当の期間内に原告らに優先権書類

を提出する機会を与えたことは、当事者間に争いがない。 

 ・・・（略）・・・ 

 ア 特許協力条約実施細則の定め 

 しかし、まず、本件基礎出願の出願日（優先日）から１６か月後の平成２１年１２月１日

時点において効力を有する特許協力条約実施細則には、電子図書館に関する規定は存在しな

い（乙１１）。したがって、本願について、ＪＰＯは、「実施細則に定めるところにより優先

権書類を電子図書館から入手可能」ではないから、特許協力条約規則１７．１（ｄ）により、

本件基礎出願に基づく優先権の主張を無視することができないということはできない。そう

すると、ＪＰＯは、同規則１７．１（ｃ）により、相当の期間内に原告らに優先権書類を提

出する機会を与えた上で、優先権の主張を無視することができるところ、原告らが、特許法

施行規則３８条の１４に規定する期間内に、優先権書類を提出していないことは当事者間に

争いがない。 

 よって、ＪＰＯは、特許協力条約規則１７．１（ｃ）により、本件基礎出願に基づく優先

権の主張を無視することができる。 

 イ 特許協条約実施細則７１５（ａ）の事後的な充足 

 ・・・（略）・・・ 

 仮に、特許協力条約規則１７．１（ｃ）及び（ｄ）の規定について、出願人に優先権書類

を提出する機会を与えた相当の期間内に、ＪＰＯが特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）

の「通知」をするなどすれば、ＪＰＯは優先権の主張を無視できないと解釈したとしても、

後記ウのとおり、ＪＰＯが、同実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたとの事実は認め

られない。 

 したがって、ＪＰＯが特許協力条約実施細則７１５（ａ）に定めるところにより本件基礎

出願の優先権書類を電子図書館から入手可能であるとはみなされないから、ＪＰＯは、特許

協力条約規則１７．１（ｄ）の規定の適用上、優先権書類を電子図書館から入手可能な場合

に当たらない。』 

『そうすると、ＪＰＯが平成２１年４月１日からアクセス官庁となる旨の本件通知は、ＪＰ

Ｏが、平成２０年４月１８日法律第１６号による改正後の特許法４３条５項を執行するため

に、同項の範囲内でＤＡＳのアクセス官庁になるために発出したものと解すべきである。 

 一方、特許協力条約により国際出願日にされた特許出願とみなされた国際特許出願につい

ては、特許法４３条５項の規定は適用されない（同法１８４条の３第２項）。したがって、Ｊ

ＰＯが、かかる国際特許出願において、優先権書類の提出を省略できるようにするために、

本件通知をしたものと解するのは困難である。我が国の特許法令との関係からも、ＪＰＯが、

本件通知により、特許協力条約実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはで

きない。』 

『国際事務局の見解からも、ＪＰＯが、本件通知により、特許協力条約実施細則７１５（ａ）

（ｉ）の「通知」をしたということはできない。』 

『・・・（略）・・・我が国の特許法令は、パリルートとＰＣＴルートとで、優先権書類の

提出を省略する手続に差異を設けているのであるから、本件通知の内容を解釈するに当たり、

パリルートの優先権主張の手続とＰＣＴルートの優先権主張の手続を区別するのは、我が国

の特許法が予定しているものである。 

 ｆ 以上のとおり、本件通知の時期、本件通知と我が国の特許法令との関係、本件通知に

関する国際事務局の見解を考慮すれば、本件通知により、ＪＰＯが、特許協力条約実施細則
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７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたものということはできない。』 

『（ウ） 以上のとおり、ＪＰＯは、本件通知や、ウエブサイトの掲載により、特許協力条約

実施細則７１５（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない。そして、他に、ＪＰＯ

が、かかる「通知」をしたとの事実を認めるに足りる証拠はない。』 

 

［コメント］ 

 優先権主張に関する手続きが争われた事件であり、特許協力条約規則１７の例外規定の適

用を主張したが、これが認められず、所定の手続きをしていない本願は、優先権を有すると

は認められないと判断された。つまり、例外規定の適用に関して、ＪＰＯは、ＤＡＳのため

のアクセス官庁等となる通知や、ウエブサイトの掲載により、特許協力条約実施細則７１５

（ａ）（ｉ）の「通知」をしたということはできない、と判断した。今回の事件と同様に、手

続きの看過に対しては、日本の裁判所は厳しい判断をする傾向がある。 

 一方、優先権書類の提出については、パリルートとＰＣＴルートで異なっており、パリル

ートではＤＡＳを利用できる第１国庁とできない第１国庁がある点や、二国庁間での電子的

交換により提出を省略できる場合がある点にも注意すべきである。 

以上 

（担当弁理士：梶崎 弘一） 


