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★　短答式筆記試験・逐条解説シリーズ　～　特許法　～　★

《　短答式筆記試験は、弁理士試験の天王山である　》
　　短答式筆記試験は、２０１３年度以降劇的に難化し、合格率が約１０％に低下しました。しかも、２０１６年度試験からは科目別基準点制度（足切り）が導入され、ますます厳しい試験になると予測されます。一方、論文式筆記試験の合格率は約２５％で安定しています。

　　弁理士試験の天王山は、論文式筆記試験から短答式筆記試験に移行したと言えるのではないでしょうか？

《　なぜ、体系別短答式過去問集は非効率な勉強ツールなのか？　》
　　短答式過去問集は必須の勉強ツールです。しかし、ひどく非効率です。これで難関の短答試験に短期合格するのは至難の業でしょう。ではなぜ、非効率な勉強ツールなのでしょうか？

　　① 解答の根拠条文があちらこちらに散在している ⇒ 条文の理解が進まない

　　② １問５肢をまとめて解くため、各肢の検討が甘くなる ⇒ 知識の高精度が進まない

　　③ １０年分は時間がかかり、５年分は抜けが多くなる ⇒ 短時間に高得点化できない

　　④ 出題される頻度（条文の重要性）が、直感的に分からない ⇒ 勉強効率が低下する

　　⑤ 条文集を参照し、条文集に書き込む必要がある　⇒　勉強効率が低下する

　　⑥ オリジナルレジュメ化するのに、膨大な努力を要する ⇒ 合格までに時間がかかる

《　短答式筆記試験・逐条解説（青短）シリーズの特徴　》

　★ 過去１１年分の過去問（約１１００肢）を１肢ずつに分解し、条文順に配置しています

　　　　※条文別ではなく、原則として項別に問題を配置しています。

　　　　※過去１１年分で出題されていない論点は、過去１４年分の出題で補強しています。

　★　条文の同時掲載により条文理解が高速に進み、勉強効率が飛躍的にアップします

　★　まとめ表や、便利な記憶法を多数掲載しています。

　　　　※電子ファイル版なら、オリジナルレジュメも簡単に作成できます。

　★ 重要な条項には多くの枝問が配置されますので、重要度が直感的に分かります

　　　　※星印で最近１０年間の出題頻度を表示（★★★☆☆☆☆☆☆☆など）

　★　法改正部分などは、予想問題で補強しています。

　　　　※2016.12末時点の法律に対応しています。

　★　重複出題の論点は、さっと読み飛ばしてください。大幅に時短できます。

　★ 過去１４年間で出題されていない条項は勉強しないので、効率がアップできます
《本資料の著作権は、フレーズドライ・ゼミナールに属するものとします》

　©Phrase-Dry Seminar  ( http://bengorok.jp/ ) 

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（職務発明）

第三十五条  　使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
《参考：　職務発明の要件の覚え方》

▼従業者　使用者業務の　発明で　現在か過去の　職務に属する▼

①従業者

②使用者等の業務範囲

③従業者等の現在又は過去の職務に属する発明
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-10〕　職務発明に関して。
(ﾊ) 従業者甲は、使用者乙の研究所Ｘに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Ｙに転任し、研究所Ｙで、以前の研究所Ｘで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。
（〇）　第３５条第１項。
▼従業者　使用者業務の　発明で　現在か過去の　職務に属する▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-20〕　特許権又は実施権に関して。 

５ 特許法第３５条第１項に規定する通常実施権（職務発明に係る特許権についての通常実施権）、及び特許法第７９条に規定する通常実施権（先使用による通常実施権）については、通常実施権者は特許権者に対して対価を支払う必要がない。

（○）　第３５条や第７９条に、対価の支払いが必要という規定がない。

《参考：　通常実施権と対価の支払い》

　不要　・・・　第３５条（職務発明）、第７９条（先使用）、第８１条（意匠権者）

　　　　　　　　第４８条の３第８項（出願審査）、１７６条（再審）

　必要　・・・　第７８条と第７７条（許諾）、第７９条の２（移転）、第８０条（無効）

　　　　　　　　第８２条（意匠権の実施権者）、第８３条と第９２条と第９３条（裁定）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-37〕　特許を受ける権利等に関して。 

３ 従業者等がした発明が、その性質上使用者等の業務範囲に属する発明であっても、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の過去の職務に属する発明については、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させ、または使用者等に特許権を承継させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。 

（×）　第３５条第１項。過去の職務に属する発明も「職務発明」になる。また、職務発明であれば、第３５条第２項の反対解釈により、予約承継は有効である。
▼従業者　使用者業務の　発明で　現在か過去の　職務に属する▼
《参考：職務発明の要件》　※下記①②③のアンド。

①従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（「従業者等」）がした発明
②その性質上当該使用者等の業務範囲に属する発明

③その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-29〕　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

５ 従業者が職務発明について特許を受けた後に、当該特許権を使用者に譲渡した場合、その使用者がその特許権について有していた特許法第３５条第１項に規定する通常実施権が消滅しない場合がある。

（○） 本問は、ＴＡＣとＬＥＣで見解が異なっており、悪問である。読み飛ばしても良い。

　解説のように学説は諸説あるが、下記①②③の手順ならば、特許法第３５条第１項に規定する通常実施権が消滅しないと考えられる。
　① 従業者が職務発明について特許を受けたとき、

　　　使用者にその特許権について通常実施権が生じる（３５条１項）。

　② 使用者が、第３者にその通常実施権を移転する（９４条１項で禁じられていない）

　③ 従業者が、その特許権を使用者に譲渡する

《備考：　『特許法概説』　吉藤　p-236》

　使用者が予約承継により従業者から特許を受ける権利を承継し、これをその後第三者に承継し、その第三者が特許を受けた場合には、使用者は法定通常実施権を有すると解する（紋谷説）。なお、上記の説に関しては、反対学説もある（中山説）。　※要約している

《備考：　『特許法』　中山　p-63》

　使用者が第３５条第１項に規定する通常実施権を有したまま、従業者が当該特許権を使用者に譲渡した場合、その通常実施権は混同により消滅する。

《備考：　『特許法概説』　吉藤　p-587》

　許諾による通常実施権は、通常実施権者が特許権または専用実施権を取得したとき、混同によって消滅する。　※要約している
★★★☆☆☆☆☆☆☆

第三十五条 

２  　従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-10〕　職務発明に関して。
(ﾎ) 従業者等がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。 
（〇）　第３５条第２項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-19〕　仮専用実施権又は仮通常実施権に関して。

(ﾆ) 従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たらないときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、特許法第３５条第２項の規定により無効となる。

（○）　第３５条第２項。そのような定めは、無効である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-29〕　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

４ 従業者がした発明が職務発明に該当しない場合、使用者は、当該発明についての特許を受ける権利を譲り受けることができる場合はない。

（×）　第３３条第１項、第３５条第２項。職務発明に該当しない場合、予約承継は無効である（第３５条第２項）が、第３３条第１項の規定により、特許を受ける権利を譲り受けることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

１　従業者がした発明について、その発明が職務発明に当たるときは、あらかじめ使用者に仮専用実施権を設定することを定めた勤務規則は、有効である。
（○）　第３５条第２条の反対解釈により、予約承継は有効である。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆　※平成二十七年七月十日法改正で追加
第三十五条
３  　従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-10〕　職務発明に関して。
(ｲ) 使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。 

（〇）　第３５条第３項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-10〕　職務発明に関して。
(ﾆ) 使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。 
（〇）　第３５条第３項。特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属するため、相手方の従業者の同意を必要としない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

１　従業者等がした職務発明について、その特許を受ける権利が、その発生した時から当該使用者等に帰属することを定めた勤務規則は、無効である。

（×）　第３５条第３項。有効である。Ｈ２７法改正において、原始使用者等帰属が可能になった。この規定により、特許を受ける権利の二重譲渡問題が解決できる。

《参考：　H２７改正本　page-13》
　　新たに規定した第３５条第３項は、特許を受ける権利をあらかじめ定めた契約等で使用者等が取得することを定めている場合には、当該特許を受ける権利が発生した時、すなわち従業者等が職務発明を生み出した瞬間から、その特許を受ける権利は当該使用者等に帰属するものであり、特許を受ける権利が共有に係る場合の問題や二重譲渡問題といった権利帰属の不安定性問題を解消することを目的としている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

１　従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、その従業員がその職務発明についてした特許出願は、拒絶査定される。

（○）　第３５条第３項、第４９条第７号。冒認出願になるため、第４９条第７号の拒絶理由を有する。

《参考：　第４９条第７号》

　七  　その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

１　従業者等がした職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、その従業員から特許を受ける権利を譲り受けた第三者の特許出願は、拒絶査定される。

（○）　第３５条第３項、第４９条第７号。冒認出願になるため、第４９条第７号の拒絶理由を有する。そもそも、この場合は特許を受ける権利が発生した時（発明が生まれたとき）から使用者等に原始帰属するため、その従業員は特許を受ける権利を譲渡できる瞬間もない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法第３５条に規定する職務発明に関して。

１　従業者等が、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させた場合に、使用者等から受ける相当の利益が、不合理であると認められる場合は、業者等がした職務発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めは、無効である。

（×）　第３５条第３項の「契約、勤務規則その他の定め」と、第３５条第５項の「契約、勤務規則その他の定め」は、別の規定である。

《参考：　H２７改正本　page-14》

　第３５条第３項の「契約、勤務規則その他の定め」と、同条第５項の「契約、勤務規則その他の定め」は、概念上別の定めであり、仮に、相当の利益についての定めについて同項の不合理性が肯定された場合でも、それだけをもって、使用者等に当該特許を受ける権利を取得させることについての定め及び同条第３項に基づく権利帰属の有効性が否定されることはない。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定める場合、第３５条第５項に規定されている協議等の手続を行う必要はない。 

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第三十五条

４  　従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ、使用者等に特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の金銭その他の経済上の利益（次項及び第七項において「相当の利益」という。）を受ける権利を有する。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-25〕　特許を受ける権利等に関して。 

１ 従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の利益を受ける権利を有する。 

（×）　第３５条第４項。特許権の設定が登録され、第３４条の２第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときであるので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-11〕　特許を受ける権利等に関して。 

３ 従業者が契約により職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定し、その設定の登録がされた場合において、当該職務発明に係る特許出願について出願公開がされたときは、その特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、従業者は使用者に対し、相当の利益を受ける特許法上の権利を有する。

（×）　第３５条第４項。特許権の設定が登録され、第３４条の２第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときであるので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-12〕　特許を受ける権利等に関して。 

４ 従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使用者のため仮専用実施権を設定したときは、当然に相当の利益を受ける権利を有する。 

（×）　第３５条第４項。特許権の設定が登録され、第３４条の２第２項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときであるので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許を受ける権利等に関して。 

１　 従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、相当の利益を受ける権利を有するが、使用者は金銭の給付に替えて、留学の機会の付与やストックオプションの付与等、金銭以外も含めた経済上の利益を与えることもできる。

（○）　第３５条第４項。「相当の利益」には、「相当の金銭その他の経済上の利益」が含まれる。

《参考：　H２７改正本より要約：page-10~12》
　Ｈ２７改正前は「相当の対価」と規定されており、主として金銭の給付を想定した規定であったので、職務発明 の現場における使用者等側・従業者等側双方のニーズに柔軟に対応できるように改正した。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許を受ける権利等に関して。 

１　 従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた場合、相当の利益を受ける権利を有するが、使用者は金銭の給付に替えて、表彰状等のように相手方の名誉を表することもできる。

（×）　経済的価値を有すると評価できないものは、含まれない。

《参考：　H２７改正本　page-16》

　　この「経済上の利益」については、経済的価値を有すると評価できるものである必要があり、経済的価値を 有すると評価できないもの（例えば、表彰状等のように相手方の名誉を表する だけのもの）は、「経済上の利益」に含まれない。 

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十五条
５  　契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。 

６  　経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、前項の規定により考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-10〕　職務発明に関して。
(ﾛ) 勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。 

（〇）　第３５条第５，６項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-25〕　特許を受ける権利等に関して。

３ 勤務規則において相当の利益の内容を定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。

（×）　第３５条第５項。問題のような特許法の規定はない。第３５条第７項を参照。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十五条
７  　相当の利益についての定めがない場合又はその定めたところにより相当の利益を与えることが第五項の規定により不合理であると認められる場合には、第四項の規定により受けるべき相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-25〕　特許を受ける権利等に関して。

４ 従業者等と使用者等の間で、職務発明に関して、使用者等への特許を受ける権利の承継及び相当の利益について定める契約を締結した場合には、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められることはない。 

（×）　第３５条第７項。定めたところにより相当の利益を与えることが、第３５条第５項の規定により不合理と認められる場合が規定されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-15〕　特許を受ける権利等に関して。 

５ 契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させた従業者が受ける権利を有する相当の利益は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮して定めなければならず、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。

（○）　青本に記載のとおり。

《参考：　青本　第３５条》　　２〈その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献〉

　　当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献等を広く含む。例えば、当該発明の特許出願手続に必要な費用の負担や当該従業者等以外の者の関与、当該発明の事業化に必要な費用の負担や改良活動、当該発明の事業化の過程で必要な営業活動等、様々な事実・事情が含まれる。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（特許出願） 

第三十六条  　特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 

一  　特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二  　発明者の氏名及び住所又は居所 

２  　願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 

３  　前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一  　発明の名称 　　　二  　図面の簡単な説明　 　　三  　発明の詳細な説明 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-１〕　特許法に規定する手続等に関して。

(ﾆ) 特許出願の願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを要するが、発明の名称を記載することを要しない。 
（○）　第３６条第１項、第３項。「発明の名称」を記載するのは、明細書である。

《参考：　青本　第３６条》

　平成一〇年の一部改正において、願書と明細書の結合を表すべく願書と明細書の双方に記載を求めていた「発明の名称」について、ペーパーレスを前提とした業務処理において、こうした機能は不要である等の趣旨により、旧二号に規定していた「発明の名称」を削除した。これにより、願書においては「発明の名称」の記載を求めず、特許情報等の利用においては明細書中に記載の「発明の名称」を利用する。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-50〕　特許出願及び特許出願の審査等に関して。

３ 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

（×）　第３６条第１項、第３項。「発明の名称」を記載するのは、明細書である。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（特許出願） 

第三十六条

４  　前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 

一  　経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 

二  　その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（発明の詳細な説明の記載） 

第二十四条の二  　特許法第三十六条第四項第一号 の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。 
↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
※第３６条第４項第１号は、『実施可能要件』と呼ばれる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-59〕　特許出願についての要件に関して。 

２ 特許法第３６条第４項第１号には、特許出願の願書に添付する明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないということが規定されている。

（○）　第３６条第４項第１号。いわゆる実施可能要件である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-59〕　特許出願に関して。

(ｲ) 願書に添付した明細書の発明の詳細な説明には、発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に、常に、発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。

（×）　第３６条第４項第１号。「常に、発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない」わけではないので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-59〕　特許出願に関して。

(ﾎ) 特許出願人は、当該特許出願に係る発明イに関連する発明ロが外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていたことを特許出願の時に知っている場合、発明ロに関する情報の所在を明細書の発明の詳細な説明に記載しなければならない。
（○）　第３６条第４項第２号。文献公知発明とは、第２９条第１項第３号に掲げる発明をいい、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明も含む。

《参考：　第２９条第１項第３号》

三  　特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十六条

５  　第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-50〕　特許の要件に関して。

(ﾊ) 特許請求の範囲の請求項１及び２に同一の発明が記載された特許出願がなされ、当該出願について審査される場合、審査官は、請求項１及び２に係る発明が同一であることを理由として拒絶の理由を通知することができる。

（×）　第３６条第５項後段。請求項１及び２に係る発明が同一であることは、認められている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-57〕　特許出願の審査に関して。ただし、・・・（国際出願ではない）。

２ 特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないが、発明を特定するために必要と認められる事項の一部しか記載されていないことを理由としては、特許出願が拒絶されることはない。

（○）　前半は、第３６条第５項の規定により、正しい。後半は、第４９条の拒絶理由に第３６条第５項は挙げられていないので、正しい。

《参考：　青本　特許法　第２６条》

　　第３６条第５項は、特許出願人が特許請求の範囲の記載にあたって何を記載すべきかを規定することによって、前記のような特許請求の範囲の位置付けを明らかにしたものであるから、その位置付けからみて、特許出願人の意思にかかわらず、審査官が特許を受けようとする発明を認定し、その発明を特定するために必要と認められる事項のすべてが記載されているかどうかを判断することは適当でない。このため、四九条四号等の規定中から本項を削除し、「発明を特定するために必要と認められる事項のすべて」が記載されているかどうかは、拒絶又は無効の理由とはしないこととした。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十六条
６  　第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 

一  　特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 

二  　特許を受けようとする発明が明確であること。 

三  　請求項ごとの記載が簡潔であること。 

四  　その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 

↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（特許請求の範囲の記載） 

第二十四条の三  　特許法第三十六条第六項第四号 の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。 

一  　請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。 

二  　請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。 

三  　請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。 

四  　他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。 

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
◆　第３６条第４項、第６項と、拒絶理由（第４９条）などのまとめ　◆
・拒絶理由（第４９条）

　⇒第三十六条第四項第一号若しくは第六項

　⇒第４８条の７の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

・特許異議の申立ての理由（第１１３条第４項）

　⇒第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）
・特許無効理由（第１２３条第１項第４号）

　⇒第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）
※第３６条第４項第２号と第３６条第６項第４号は、形式的瑕疵に過ぎないため、このような取り扱いの差異が生じている。
※第３６条第６項第１号は、『サポート要件』と呼ばれる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-32〕　特許出願についての要件に関して。

(ﾊ) 特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の１つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第３６条第６項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。 

（○）　第３６条第６項。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　特許出願についての要件に関して。

(ﾊ) 特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて記載してあることは、特許法第３６条第６項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反するとして、拒絶理由にはならない。 

（×）　第３６条第６項第１号。いわゆるサポート要件である。第４９条第４号の拒絶理由に列挙されている。

《参考：　青本　第２６条》

　　六項一号は、昭和六二年の一部改正前の四項「発明の詳細な説明に記載した発明の・・・」に対応する規定であり、特許請求の範囲の記載に際し、発明の詳細な説明に記載した発明の範囲を超えて記載してはならない旨を規定した。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開しない発明について権利を請求することとなるわけであり、これを防止する規定である点で改正前の規定と同様である。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（特許出願） 

第三十六条の二   　特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語（英語、その他の外国語：特許法施行規則　第二十五条の四）で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。 

２  　前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日（※１）から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 

※１：　第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、

第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（※１Ａ）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約（※１Ｂ）第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により最初の出願と認められた出願の日、

第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（※１Ｃ）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。

第六十四条第一項において同じ。

※１Ａ：　第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

※１Ｂ：　千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。

※１Ｃ：　第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
◆　第３６条の２第２項の単純化　◆
・第３６条の２第１項の規定により、

・外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願の出願人は、

・その特許出願の日　※第六十四条第一項において同じ

　　・第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願

　　　　→同項に規定する先の出願の日

　　・第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第二項の

　　　規定による優先権の主張を伴う特許出願

　　　　→最初の出願

　　　　→若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願の日

　　　　→又は同条Ａ（２）の規定により最初の出願と認められた出願の日

　　・第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、

　　　又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による

　　　二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、

　　　　→当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日　　

・から一年四月以内に、　※平成二十七年七月十日の改正（法律第五十五号）

・外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、

・特許庁長官に提出しなければならない。

・ただし、当該外国語書面出願が、

　　・第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願

　　・第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願

　　・第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願

・である場合にあつては、

・本文の期間の経過後であつても、

・その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願

・の日から二月以内に限り、

・外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※H27改正

〔予想問題〕　外国語書面出願に関して。

１　外国語書面出願で経済産業省令に定められているのは、英語のみである。

（×）　英語、その他の外国語である。　※H27改正
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-１〕　パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関して。 

　ただし、「第一国出願」とは、パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願をいう。

(ﾊ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合であって、かつ、その特許出願が外国語書面出願である場合、当該特許出願の出願人は、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、原則として当該第一国出願の日から１年４月以内に提出しなければならない。

（○）　第３６条の２第２項。特許出願日から原則として１年４カ月以内に、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない。また、この場合の特許出願日は、第一国出願の出願日をいう。　※平成２７年法改正で、１年２月⇒１年４月に変更
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-34〕　特許法に規定する期間及び手続に関して。

３ ２以上の発明を包含する外国語書面出願の一部を分割して１又は２以上の新たな外国語書面出願とした当該外国語書面出願の出願人は、常に、当該分割の日から２月以内にその新たな外国語書面出願に係る外国語書面の翻訳文を提出しなければならない。

（×）　第３６条の２第２項。原則、特許出願の日から１年４月であり、分割出願も同様である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-２〕　外国語書面出願に関して。

(ｲ) 外国語書面出願の出願人は、その特許出願の日から１年４月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならないが、特許法の規定によっては当該出願人の請求により当該提出期間の延長が認められる場合はない。

（○）　第３６条の２第２項は、第４条に挙げられていない。第３６条の２第２項ただし書に、分割等の期間延長規定があるが、これは出願人の請求により当該提出期間の延長が認められるわけではない。同様に、第３６条の２第４項にも追完規定があるが、これも出願人の請求により当該提出期間の延長が認められるわけではない。よって、正しい。
《参考：　青本　特許法　第４条》

２〈延長〉　　法定期間の経過前に延長の処分のあることが必要で、期間の経過後においては本条は適用されない。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　【予想問題】　※平成二十七年七月十日法改正で追加
第三十六条の二
３  　特許庁長官は、前項本文に規定する期間（※１）内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。

※１：　同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。 

４  　前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓
（翻訳文の様式等） 

第二十五条の七

４  　特許法第三十六条の二第四項 の経済産業省令で定める期間は、同条第三項 の規定による通知の日から二月とする。 

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　外国語書面出願に関して。

１　特許庁長官は、第３６条の２第２項に規定する期間内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたとき、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知することができる。

（×）　第３６条の２第３項。その旨を通知しなければならない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　外国語書面出願に関して。

１　特許庁長官は、特許出願の日から１年４月内に、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対しその旨を通知しなければならず、その通知を受けた者は、２月以内にその外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

（○）　第３６条の２第４項、特許法施行規則第２５条の７。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十六条の二

５  　前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-13〕　特許出願に関して。
３ 明細書に記載すべきものとされる事項を特許法第３６条の２第１項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面を願書に添付して提出した外国語書面出願について、特許法第３８条の２第１項の規定により特許出願の日が認定された場合であっても、願書に添付した外国語書面の日本語による翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願について出願公開はされない。 ただし、翻訳文を提出することができなかったことについて、出願人に正当な理由はなかったものとする。 
（〇）　第３６条の２第２項、第５項。翻訳文を提出することができる期間内にその提出がされなければ、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。取り下げられた特許は出願公開されない。
《参照：　青本　第６４条》
また、出願公開前に特許出願が取り下げ、放棄あるいは却下され又は拒絶査定が確定しているときは、すでに特許庁に係属していないのであるから出願公開は行われない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-50〕　特許の要件に関して。 

(ﾛ) 甲は、自らした発明イについて外国語書面出願Ａをし、出願日から１年４月以内に外国語書面のうち明細書と特許請求の範囲について翻訳文を提出したが、図面については翻訳文を提出しなかった。 乙は、出願Ａの出願日後でかつ出願公開前に、自らした発明イについて特許出願Ｂをした。この場合、出願Ｂは、出願Ａがいわゆる拡大された範囲の先願（特許法第２９条の２）であるとの拒絶理由を有することがある。 

（○）　第３６条の２第５項かっこ書。図面の翻訳文の提出がなくても取り下げられたものとはみなされない。よって、公開される場合もある。

　※外国語書面出願の図面の翻訳文提出無し　⇒　図面がないものとして取り扱われる

　※外国語特許出願の図面の翻訳文提出無し　⇒　図面の中の説明がないものとして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扱取り扱われる（第１８４条の第３項）

《参考：　青本　第３６条の２》

　　図面について翻訳文が提出されなかった場合は、五項の規定により願書に添付した図面はないものとして取り扱えば足りるため、出願のみなし取下げとはせず、

　　また、外国語要約書面について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう出願人に補正を命じれば足りるため、この場合も出願のみなし取下げとはしないこととした。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-２〕　外国語書面出願に関して。

(ﾛ) 外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から１年４月以内に外国語書面に含まれる図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

（×）　第３６条の２第５項かっこ書。図面は除かれている。〔H26-50-(ﾛ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-２〕　外国語書面出願に関して。

(ﾊ) 外国語書面出願の出願人が、その特許出願の日から１年４月以内に外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は取り下げられたものとみなされる。

（×）　外国語要約書面に、そのような規定はない。〔H26-50-(ﾛ)〕の解説参照。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第三十六条の二

６  　前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 

↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（翻訳文の様式等） 

第二十五条の七
５  　特許法第三十六条の二第六項 の経済産業省令で定める期間は、同項 に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項 に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項 に規定する期間の経過後一年とする。

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-59〕　特許出願についての要件に関して。 

４ 外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願の出願人は、特許法第３６条の２第２項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができなかったことについて正当な理由があるとき、経済産業省令で定める期間内に限り、当該翻訳文を特許庁長官に提出することができる。 

（○）　第３６条の２第６項。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（特許出願）

第三十七条   　二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 

↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（発明の単一性） 

第二十五条の八  　特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。 

２  　前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。 

３  　第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-59〕　特許出願についての要件に関して。 

３ 特許法第３７条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する２つの発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を常に有する。

（○）　特許法施行規則第２５条の８第１項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-57〕　特許出願についての要件に関して。

１ 特許請求の範囲に請求項を１つのみ記載した出願も、特許法第３７条の発明の単一性の要件を満たさない場合がある。 

（○）　特許法施行規則第２５条の８第３項。１つの請求項に、複数の発明が含まれることもありうる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-57〕　特許出願についての要件に関して。

２ 特許出願Ａにおける請求項１に係る発明と請求項２に係る発明は、ともに産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一の発明であるが、上記各発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴が、互いに同一のものでも、対応するものでもない。 この場合、出願Ａは特許法第３７条の発明の単一性の要件を満たさない。

（○）　 特許法施行規則第２５条の８第１項および第２項。二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴）を有している必要がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-59〕　特許出願に関して。

(ﾊ) 一の請求項のみからなる特許出願は、特許法第３７条に規定する発明の単一性の要件を満たさない場合はない。

（×）　特許法施行規則第２５条の８第３項。１つの請求項に、複数の発明が含まれることもありうる。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　【予想問題】

（共同出願） 

第三十八条  　特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する手続きに関して。

１　特許を受ける権利が共有に係るとき、単独で出願した特許出願に対して特許異議の申立てをすることができるのは、利害関係人に限られる。

（×）　第３８条違反であるが、特許異議の申立ての理由（第１１３条）に第３８条違反は挙げられていない。拒絶理由（第４９条第２号）、無効理由（第１２３条第１項第２号）には挙げられている。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　【予想問題】　※平成二十七年七月十日法改正で追加
 （特許出願の日の認定）
 第三十八条の二　　特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 

一  　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。 

二  　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。 

三  　明細書（外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。）が添付されていないとき（次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。）。 

２  　特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。 

３  　前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、その補完をすることができる。  

８  　特許庁長官は、第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしないときは、その特許出願を却下することができる。 
４～７，９　略
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（手続補完書の提出期間） 

第二十七条の七  　特許法第三十八条の二第三項の経済産業省令で定める期間は、同条第二項 の規定による通知の日から二月とする。 

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する手続きに関して。

１　特許出願人の氏名若しくは名称の記載がない場合、特許庁長官は、不適法な手続であつて、その補正をすることができないものとして、その手続を却下するものとする。

（×）　第１８条の２第１項ただし書。第３８条の２第１項各号に該当する場合は除かれている。この場合、第２項の通知後、通知を受けた者は補完できる。補完しないときは、第８項の規定により、特許庁長官は、その特許出願を却下することができる。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆　※平成二十七年七月十日法改正で追加
（先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願） 

第三十八条の三  　特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合を除き、第三十六条第二項の規定にかかわらず、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願（外国においてしたものを含む。以下この条において「先の特許出願」という。）を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。ただし、その特許出願が前条第一項第一号又は第二号に該当する場合は、この限りでない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-13〕　特許出願に関して。
２ 特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。 
（〇）　第３８条の３第１項。第３８条の２第１項。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する手続きに関して。

１　特許を受けようとする者は、外国語書面出願をする場合でも、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。

（×）　第３８条の３において、外国語書面出願は除かれている。

★★★★☆☆☆☆☆☆　※平成二十七年七月十日法改正で番号を変更
（特許出願の放棄又は取下げ） 

第三十八条の五  　特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-19〕　仮専用実施権又は仮通常実施権に関して。

(ﾊ) 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権者があるときは、その承諾を得なくとも、その特許出願を放棄することができる。

（○）　仮専用実施権については第３８条の５の規定があるが、仮通常実施権についてはそのような規定はないので、正しい。
《参考：　青本　第３８条の５》

なお、平成二三年の一部改正前は、仮通常実施権の登録制度を前提として、特許出願の放棄又は取下げには、仮通常実施権者のうち、特許庁が把握可能な登録を備えたものの承諾を必要としていたが、同改正により、仮通常実施権の登録制度が廃止され、仮通常実施権者を特許庁が把握できなくなったこと。

　また、特許出願の放棄又は取下げがなされた場合には、承諾を条件としなくとも、仮通常実施権者にとって実施ができなくなるという不利益が生じることはないことから、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下げができることとした。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-37〕　特許を受ける権利等に関して。 

１ 特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を放棄することができない。 

（×）　第３８条の５。〔H27-19-(ﾊ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-11〕　特許を受ける権利等に関して。 

２ 特許出願人は、その特許出願について登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得なければ、その特許出願を取り下げることができない。 

（×）　第３８条の５。〔H27-19-(ﾊ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-12〕　特許を受ける権利等に関して。 

１ 特許出願人甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙のため仮専用実施権を設定し、その登録がされている。この場合において、甲が、当該特許を受ける権利を丙に譲渡するときは、乙の同意を得なければならない。 

（×）　そのような規定はない。仮専用実施権の設定は特許庁に登録されているので、特許を受ける権利が移転されてもその効力は保証されているため、仮専用実施権者の同意は必要ない。特許出願を放棄し、又は取り下げる場合は、仮専用実施権自体が消滅するので、仮専用実施権者の承諾が必要である。
◆　第２９条の２条と第３９条との差異　　※青本　特許法　第２９条の２　◆
	項目
	第２９条の２
	第３９条

	規定の趣旨
	・公開された発明について、さらに後願に特許を与えることは不合理

・審査請求制度の採用等による要請
	二重特許を排除するという要請

	出願日
	「出願の日前」と規定してあり、

同日出願には適用がない
	同日出願についても適用される

	発明の範囲
	先願の出願の最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に

記載されている発明
	先願の特許請求の範囲に

記載されている発明のみ

	発明の公開
	先願が特許掲載公報の発行も出願公開等もされていない場合については適用がない
	先願が出願公開等がされなくとも

後願を排除できる

	取下げ等
	先願が出願公開等がされている以上、その後に先願が放棄されたり取り下げられたり却下になっても

後願を排除できる
	出願の取下げ却下、出願の放棄、

特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときも後願を排除できない

	発明人
	先願と後願との発明者が同じ場合には適用がない
	先願と後願との発明者が同じでも適用がある

	出願人
	後願の出願時点で、後願と先願との出願人が同じ場合は、適用がない
	先願と後願との出願人が同じでも、適用がある


★★★☆☆☆☆☆☆☆

（先願） 

第三十九条  　同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

２  　同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 

３  　特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 

４  　特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（※１）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。 

※１：　第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（※１Ａ）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。

※１Ａ：　第四十四条第二項（第四十六条第六項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-57〕　特許法第３９条（先願）に関して。 ただし・・・（放棄などの特殊事情はない）。

５ 甲は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ａをするとともに出願審査の請求をし、乙は、出願Ａと同日に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ｂをするとともに出願審査の請求をした。特許庁長官は、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じた。この場合、乙が協議に応じないときは、出願Ａについて特許査定がされ、出願Ｂについて拒絶の査定がされることがある。

（×）　第３９条第２項。いずれも、その発明について特許を受けることができない。

[甲] 特出A（請イ）→審査請求

[乙] 特出B（請イ）→審査請求

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-19〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第３９条(先願)に関して。

１ 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Ａをした。乙は、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Ａの出願の日と同日に特許出願Ｂを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したＡについて特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手続をしても、乙は、Ｂに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議が必要となることはない。

（×）　同日出願なので、第２９条の２の適用はない。第３９条は特許請求の範囲に記載されている発明についてのみ適用があるため、このままでは適用されない。しかし、甲が特許すべき旨の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に、発明ロを特許請求の範囲に記載した分割出願（第４４条第１項第２号）をすれば、その新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなされる（第４４条第２項）ため、乙の特許出願Ｂと同日出願、同一発明になる。よって、甲と乙の協議が必要になる場合がある。

[甲] 特出A（請イ、明イロ）→特許査定の謄本が送達
[乙] 特出B（請明ロ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-15〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第３９条(先願)に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。
３ 甲は、特許出願Ａをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Ｂをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。Ａ及びＢは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。この場合、ＡとＢの双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。 

（○）　特許出願Ａと特許出願Ｂは同日出願なので、第２９条の２の適用はない。第３９条は、特許請求の範囲に記載された発明が対象となるが、乙の特許出願Ｂには、明細書の発明の詳細な説明のみに発明イを記載されているため、第３９条の適用もない。よって、特許出願Ａと特許出願の双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。

[甲] 特出A（請イ）→公開

[乙] 特出B（請ロ、明イロ）→公開
★★★☆☆☆☆☆☆☆

第三十九条
５  　特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-57〕　特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第３９条（先願）に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。

４ 甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ａをした後、出願Ａの出願公開前に出願Ａを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ｂをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。 

（×）　甲は、特許出願Ａを放棄したので、第３９条第５項で拒絶されない。また、特許出願Ａは未公開なので、第２９条の２や第２９条で拒絶されない。よって、特許出願Ｂが特許を受けることがある。

[甲] 特出A（請イ）→公開前に放棄→特出B（請イ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-10〕　特許法第３９条(先願）に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。

１ 甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをし、乙は自らした発明イについて特許出願Ｂを特許出願Ａと同日にした。出願Ａ及び出願Ｂの出願公開前に、特許庁長官は、特許法第３９条第６項及び第７項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じたが、当該指定された期間内に届出がされなかったため、出願Ａ及び出願Ｂについて拒絶の査定が確定した。そこで、甲及び乙はさらに協議を行い、発明イについての特許を受ける権利を甲及び乙の共有とすることとし、改めて発明イについて特許出願Ｃをした。

　この場合、出願Ｃは、出願Ａ又は出願Ｂを先願として特許法第３９条の規定によって拒絶されることはない。

（×）　第３９条第５項ただし書。第３９条第２項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定が確定したときは、先願の地位を有する（公開の有無は関係ない）。

※ただし、公開されない特許が先願の地位を有するというブラックボックス問題が生じており、法改正が必要という指摘がある。意匠法では第６６条第３項の規定により、同日出願の拒絶に関しても公報に掲載する規定がある。

[甲] 特出A（請イ）→甲乙で協議せず、拒絶査定→甲乙共有で特出C（請イ）

[乙] 特出B（請イ）→甲乙で協議せず、拒絶査定

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-15〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第３９条(先願)に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。
２ 甲は、自らした発明イについて学会で発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第３０条)の規定の適用を受けた特許出願Ａをした。乙は、学会での甲の発表により発明イを知って、特許を受ける権利を甲から承継せずに、甲を発明者としてＡの出願の日前にイについて特許出願Ｂをした。その後、Ａ及びＢは、いずれも出願公開がされた。この場合、出願Ｂは、出願Ａに対し同法第２９条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先願の地位も、同法第３９条に規定するいわゆる先願の地位も有しない。

（○）　Ａ及びＢは発明者が同一であるため、第２９条の２の適用はない。Ｂは、冒認出願で拒絶される（第４９条第７号）ため、第３９条第５項の規定により、先願の地位を有しない。

[甲] 学会発表イ→新喪例・特出A（イ）→公開

[乙] 特出B（イ）→公開
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第三十九条
６  　特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-47〕　特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第３９条（先願）に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。

(ｲ) 甲は、発明イについて特許出願Ａをし、乙は出願Ａと同日に発明イについて特許出願Ｂをした。この場合、審査官は、特許法第３９条第６項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない。

（×）　第３９条第６項。命じるのは、特許庁長官である。審査官ではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-18〕　特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。

(ﾎ) 異なる特許出願人から同一の発明について同日に２以上の特許出願があった場合、審査官は、相当の期間を指定して、特許法第３９条第２項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を特許出願人に命じなければならない。

（×）　第３９条第６項。命じるのは、特許庁長官である。審査官ではない。

★★★★★★★☆☆☆

（特許出願等に基づく優先権主張） 

第四十一条  　特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。 

一  　その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合

（その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。） 

二  　先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項 において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合 

三  　先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 

四  　先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 

五  　先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等）

第二十七条の四の二   　特許法第四十一条第一項第一号 の経済産業省令で定める期間は、同号 に規定する正当な理由がないものとした場合における同項 の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。 
↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
◆　第２号の整理　◆　　※分割、変更出願類の全て　

・第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願

・第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願

・第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願
・実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願

・実用新案法第十条第一項、第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕　特許出願に関する優先権について。

３ 特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、先の出願が特許法第44条第１項の規定による特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、当該先の出願に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる場合はない。
（×）　第４１条第１項（第２号）。特許出願の分割に係る新たな特許出願であるときは、優先権を主張することができないが、特許出願の分割に係るもとの特許出願であるときは、優先権を主張することができないという規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-32〕　特許出願についての要件及び出願公開に関して。

(ﾆ) 特許法第４１条の規定による優先権の主張を伴う特許出願が特許庁に係属しているが、出願審査の請求又は出願公開の請求のいずれもなされていない。当該特許出願の願書が特許庁長官に提出された日から１年６月を経過していない場合においても、特許庁長官は、その特許出願について出願公開をすることがある。 

（○）　第３６条の２第２項かっこ書、第６４条第１項。出願公開は、特許出願の日から一年六月を経過したとき。優先権の主張を伴う特許出願の特許出願の日は、先の出願の日である。

《参考：　第３６条の２第２項》

　　その特許出願の日（第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、・・・。第六十四条第一項において同じ。）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H27-37〕　特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。

(ﾎ) 外国語書面出願である特許出願Ａについて、出願Ａに係る外国語書面及び外国語要約 書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Ａに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Ｂをすることができる場合がある。 

（○）　第４１条第１項。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない（第３６条の２）。
《参考：　青本　特許法　第３６条の２》　※部分的に変更している

　　第３６条の２第２項に規定する翻訳文の提出期間が優先日から一年四月以内であるのは、

（２）外国語書面出願の翻訳文提出期間が一年より短いと、外国語書面出願（先の出願）に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願（後の出願）を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある（翻訳文を提出しておかないと、先の出願がみなし取下げとなってしまう）こと

を考慮したためである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-１〕　特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。

１ 特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して特許出願Ａをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Ｂを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお、出願Ａは、出願Ｂの出願日から１年以内にされるものとする。

（×）　第４１条第１項。審査請求の要件はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-１〕　特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。。 

４ 実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。

（×）　第４１条第１項第５号。誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-42〕　特許出願に関する優先権に関して。
(ｲ) 特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して特許出願をする場合、意匠登録出願を優先権の主張の基礎とすることはできないが、意匠登録出願を特許出願に変更した上で、その特許出願を優先権の主張の基礎とすることはできる。

（×）　第４１条第１項第２号。誤り。

《参考：　青本　特許法　第４１条》

　意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない。その理由として、

①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、

②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録出願とは先後願関係に立たないこと等の点が掲げられる。

《参考：　青本　特許法　第４１条》

　分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-42〕　特許出願に関する優先権に関して。
(ﾆ) 外国語書面出願を基礎として特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して特許出願しようとする場合、日本語による翻訳文が提出された後であっても外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができるが、当該特許出願を外国語書面出願とすることはできない。

（×）　第４１条第１項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とあり、翻訳文の提出による制限規定はない。また、外国語書面出願ができない制限規定もない（第３６条の２）。[H27-37-(ﾎ)]の解説参照。

　逆に、日本語による翻訳文に基づいての優先権主張はできない。あくまでも、願書に最初に添付した明細書など（要約書はダメ）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。補正可能な最大範囲と考えればよい。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-７〕　国内優先権に関して。 

　ただし、特許出願Ａ及び特許出願Ｂは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Ａの出願日から１年以内に特許出願Ｂがされるものとする。ただし、・・・（特殊事情はない）。

５ 特許出願Ａが外国語書面出願であって、特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となるのは、特許出願Ａの願書に添付した外国語書面に記載された発明であって、当該外国語書面の日本語による翻訳文に記載された発明ではない。

（○）　第４１条第１項かっこ書。「先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面」とある。翻訳文には、外国語書面に記載された発明を超えて記載されている可能性もあり、それも含めてチェックするのは大変であるためと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-５〕　国内優先権に関して。 ただし、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期間は１年以内であるとし、・・・（問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない）。

(ﾛ) 甲が特許出願Ａの出願時の出願人でなくても、特許出願Ｂに先立って、当該出願Ａに係る特許を受ける権利を譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出ているときは、甲は、出願Ｂの出願の際に、出願Ｂに係る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

（○）　第４１条第１項柱書。”特許を受けようとする者”とは、特許を受ける権利の承継人も含まれる。 

《参考：　青本　特許法　第４１条》

　優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者（その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む）である。

《参考：　特許法　第３４条第４項》

４  　特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-５〕　国内優先権に関して。 ただし、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期間は１年以内であるとし、・・・（問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない）。

(ﾊ) 甲がした特許出願Ａが実用新案登録出願からの変更出願であっても、甲は、特許出願Ｂを出願する際に、出願Ｂに係る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

（×）　第４１条第１項第２号。〔H25-42-(ｲ)〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-５〕　国内優先権に関して。 ただし、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期間は１年以内であるとし、・・・（問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない）。

(ﾆ) 甲がした特許出願Ａが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Ｂを出願する際に、出願Ｂに係る発明について、国際出願日における出願Ａの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。 

（○）　第４１条第１項。除外されていない。また、第１８４条の３第１項において、”国際出願日にされた特許出願とみなす”とされている。第１８４条の１５（特許出願等に基づく優先権主張の特例）の規定も整備されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-５〕　国内優先権に関して。 ただし、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期間は１年以内であるとし、・・・（問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない）。

(ﾎ) 甲がした特許出願Ａがパリ条約による優先権を主張してなされた出願であっても、甲は、特許出願Ｂを出願する際に、特許出願Ｂに係る発明について、出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

（○）　第４１条第１項。除外されていない。また、第４１条第２項に、”第４３条第１項の規定による優先権の主張を伴う出願である場合”などの記述がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-８〕　特許法第４１条に規定する国内優先権に関して。

１ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イについての特許出願Ｂをし、次いで、出願Ｂを変更して考案イについて実用新案登録出願Ｃをした。乙は、Ａと同日に考案イについて実用新案登録出願Ｄをした後、出願Ｄを変更して発明イについて特許出願Ｅをした。この場合において、その後、乙が、発明イについての特許出願Ｆをする際に、Ｅを基礎とする国内優先権の主張の手続をしても、ＣとＦとは、同日出願であるとして、特許庁長官より特許法第３９条第４項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられることはない。なお、発明イと考案イは同一とする。

（○）　第４６条第１項２号。乙の変更出願Ｅは、第４１条第１項第２号の規定により優先権主張の基礎とすることはできない。よって、乙の出願Ｆの出願日は第３９条の適用に関して遡及せず、そのまま出願Ｆの日となる。一方、甲の一連の出願は適法であり、実用新案登録出願Ｃの出願日は、第３９条の適用に関して特許出願Ａの日に遡及する。よって、ＣとＦとは、第３９条の適用に関して同日出願とは見なされない。

[甲] 特出Ａ（イ）→Ａ国優・特出Ｂ（イ）→B変更・実出Ｃ（イ）

[乙] 実出Ｄ（イ）→D変更・特出Ｅ（イ）→E国優・特出Ｆ（イ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-46〕　特許法第４１条の規定による優先権の主張に関して。

(ｲ) 出願公開の請求をし、出願公開がされた特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

（×）　第４１条第１項。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-46〕　特許法第４１条の規定による優先権の主張に関して。

(ﾛ) 実用新案登録に基づく特許出願は、優先権の主張の基礎とすることができる場合はない。

（○）　第４１条第１項第２号。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-46〕　特許法第４１条の規定による優先権の主張に関して。

(ﾊ) 特許出願後に、その特許出願に係る発明についての特許を受ける権利を承継し、特許庁長官に届け出た者は、当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる。

（○）　第４１条第１項柱書。〔H23-５-(ﾛ)〕の解説参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-46〕　特許法第４１条の規定による優先権の主張に関して。

(ﾆ) 外国語書面出願の外国語書面の日本語による翻訳文が、当該特許出願の日から１年２月以内に提出されず、その特許出願が取り下げられたものとみなされたときは、当該期間の経過後に当該特許出願を基礎として優先権の主張をすることができる場合はない。

（○）　第４１条第１項１号、３号。
★★★★★☆☆☆☆☆
第四十一条

２  　前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（※１）に記載された発明（※２）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（※３）並びに第百二十六条第七項（※４）、同法第七条第三項 及び第十七条 、意匠法第二十六条 、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法 （昭和三十四年法律第百二十七号）第二十九条 並びに第三十三条の二第一項 及び第三十三条の三第一項 （※５）の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

※１：　当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面

※２：　当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 、第四十三条の二第一項（※２Ａ）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項（※２Ｂ）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（※２Ｃ）に記載された発明を除く。

※２Ａ：　第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

※２Ｂ：　これらの規定を同法第十一条第一項 において準用する場合を含む。

※２Ｃ：　明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。

※３：　第六十五条第六項（第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。

※４：　第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。

※５：　これらの規定を同法第六十八条第三項 において準用する場合を含む。
◆　第４１条第２項の単純化　◆　

・第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、

　※特許請求の範囲に記載された発明
・当該優先権の主張の基礎とされた、先の出願の願書に、

　最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明についての

・（当該先の出願が第４１条第１項などの優先権の主張を伴う出願である場合には、

　当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の

　書類に記載された発明を除く。）　※累積的な優先権主張を排除

・第二十九条、第二十九条の二本文などの規定の適用については、

・当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-3〕　特許出願に関する優先権について。

５ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、出願Ａの出願の日から１年以内に出願Ａに記載された発明イに基づいて特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して、発明イ及び発明ロについて特許出願Ｂをしたところ、出願Ｂについて特許権の設定登録がされた。その後、特許発明イの実施が継続して３年以上日本国内において適当にされていない場合であって、出願Ａの出願の日から４年を経過していれば、特許発明イの実施をしようとする者は、甲に対し特許法第83条第１項（不実施の場合の通常実施権の設定の裁定）に規定する通常実施権の許諾について、いつでも協議を求めることができる。ただし、特許発明イに係る特許権は存続しているものとする。 

（×）　第４１条第２項、第８３条第１項。当該先の出願の時にされたものとみなす規定群のなかに、第83条第１項は含まれていない。よって、第83条第１項の適用は出願Bの日が起点になる。
※ここまで細かい記憶を求めるのは無理だろう。“基本的にパリ条約による優先権の主張の効果（パリ条約四条Ｂ）と同等の効果を生じさせる（青本第４１条）”ための規定であるから、優先期間中、出願者が“不利な取扱いを受けない”と理解していれば、なんとなく解ける問題である。　
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-47〕　特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第３９条（先願）に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。 

(ﾎ) 甲は、パリ条約の同盟国において、自らした発明イについて平成２５年２月１日に最初の特許出願Ａをした後、平成２５年１２月９日に日本国において、出願Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをした。その後、甲は、平成２６年１月３１日に出願Ｂのみを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをした。乙は、平成２６年１月１５日に自らした発明イについて特許出願Ｄをした。この場合、出願Ｄについて出願公開がされても、出願Ｃは、出願Ｄがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。

（×）　第４１条第２項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。つまり、甲の発明イは、出願Ａ→出願Ｂ→出願Ｃと累積しているので、出願Ｃの日（平成２６年１月３１日）が、第２９条の２における出願日になる。このため、乙の出願Ｄ（平成２６年１月１５日）で拒絶される。

[甲] パリ出Ａ（イ）→Ａパリ優・特出Ｂ（イ、ロ）→B国優・特出Ｃ（イ、ロ、ハ）

[乙]　特出Ｄ（イ）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-７〕　国内優先権に関して。 

　ただし、特許出願Ａ及び特許出願Ｂは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Ａの出願日から１年以内に特許出願Ｂがされるものとする。ただし、・・・（特殊事情はない）。

１ 甲が、特許出願Ａを基礎として優先権を主張し特許出願Ｂをした後に、特許出願Ｂの出願日から１年以内に特許出願Ｂのみを基礎として優先権を主張し第３の特許出願をすることは不適法とはされておらず、第３の特許出願については、特許出願Ｂにおいて新たに追加された事項についてのみ優先権主張の効果が認められる。

（○）　第４１条第２項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。

《参考：かっこ書の規定内容》

　要するに、Ａ（イ、ロ）⇒Ｂ（ロ、ハ）⇒Ｃ（ロ、ハ、ニ）と、累積的に優先権を主張した場合、出願Ｃに認められる優先権主張は、発明ハだけであって、発明ロには認めませんよ！ということである。もし、Ａ（イ、ロ）．＆．Ｂ（ロ、ハ）⇒Ｃ（ロ、ハ、ニ）と、ＡＢまとめて優先権を主張した場合は、ロの優先権も出願Ａまで主張できる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-42〕　特許法第４１条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。 

２ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをし、さらに、Ｂのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをし、Ｃについて特許権の設定登録がされた。乙は、Ｂの出願後Ｃの出願前に特許発明イの技術的範囲に含まれる物ｐを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙がその物ｐをＣについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。 

（×）　第４１条第２項。第六十九条第二項第二号（特許出願の時から日本国内にある物）についての特許出願日は、累積的な優先権主張が認められない。よって、甲による発明イの出願日は、Ｃの出願日となる。乙の物ｐの製造は出願後Ｃの出願前であるので、この物ｐには、甲の特許権Ｃの効力は及ばない。

[甲] 特出Ａ（イ）→Ａ国優・特出Ｂ（イ、ロ）→B国優・特出Ｃ（イ、ロ、ハ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-42〕　特許法第４１条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。 

５ 甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Ａをした後、発明ロをし、日本国において、Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをし、さらに、Ｂのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをし、Ｃについて特許権の設定登録がされた。乙が、甲のＣに係る発明の内容を知らないで自ら発明ロをし、Ｂの出願後、Ｃの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、甲のＣに係る特許権について通常実施権を有する。

（×）　第４１条第２項。第７９条（先使用による通常実施権）についての特許出願日は、優先権の主張が認められる。よって、甲による発明ロの出願日は、Ｂの出願日となる。乙の発明ロに関する事業の準備はＢの出願後なので、先使用による通常実施権（第７９条）は認められない。 

[甲] パリ出Ａ（イ）→Ａパリ優・特出Ｂ（イ、ロ）→B国優・特出Ｃ（イ、ロ、ハ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-８〕　特許法第４１条に規定する国内優先権に関して。  

２ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをし、さらに、Ｂのみを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをした。乙は、考案イについての実用新案登録出願Ｄを、Ｂの出願の日後Ｃの出願の日前に出願した。この場合において、 Ｄについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Ｃは、Ｄをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることがある。なお、発明イと考案イは同一とする。 

（○）　第４１条第２項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。よって、甲の発明イに関する第２９条の２の適用は、出願Ｃの時となる。実用新案登録出願Ｄは、Ｃの出願の日前に出願されているため、Ｄについて実用新案掲載公報の発行がされたとき、Ｃは、Ｄをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることがある。

[甲] 特出Ａ（イ）→Ａ国優・特出Ｂ（イ、ロ）→B国優・特出Ｃ（イ、ロ、ハ）

《補足説明》

　拒絶査定や特許査定は、特許出願単位で処分され、請求項単位ではない（第１８５条参照）。よって、２つの請求項のうち１つの請求項にのみ拒絶理由がある場合でも、拒絶される。この場合、拒絶理由がある請求項を削除するなどの補正を実施すれば、特許査定される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-41〕　特許法に規定する手続に関して。

１ 特許法第３０条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた先の特許出願を優先権の主張の基礎として特許出願をした場合、その優先権の主張を伴う特許出願と同時に、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第２９条第１項各号のいずれかに該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面が特許庁長官に提出されたものとみなされる。

（×）　第４１条第２項。「第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。」とあるが、第３０条第３項の規定は挙げられていない。よって、第３０条第３項の書類の提出が必要である。分割出願（第４４条第４項）や変更出願（第４６条第４項で準用）のような提出擬制の規定はない。

	出願の種類
	第３０条第１項、２項の適用
	第３０条第３項の書類の提出

	国内優先権の主張
	第４１条第２項で遡及する
	提出が必要

	パリ優先権の主張
	遡及しない
	提出が必要

	分割出願
	第４４条第２項で遡及する
	第４４条第４項で提出擬制

	変更出願
	準第４４条第２４項で遡及する
	準第４４条第４項で提出擬制

	実用新案登録⇒特許
	第４６条の２第２項で遡及する
	準第４４条第４項で提出擬制


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-46〕　特許法第４１条の規定による優先権の主張に関して。

(ﾎ) 発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Ｂをした。その後、Ｂの分割をして、発明イについて特許出願Ｃをした場合、特許法第３９条(先願)の規定の適用については、ＣはＡの出願の時にされたものとみなされる。

（○）　第４１条第２項、第４４条第２項。分割出願は、元の出願日に遡及する（第４４条２項）。また、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明ついての第３９条の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなされる（第４１条第２項）。よって、問題文の通り。

[甲] 特出Ａ（イ）→Ａ国優・特出Ｂ（イ、ロ）→B分割・特出Ｃ（イ）

★★★★★★☆☆☆☆
第四十一条

３  　第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（※１）に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（※２）に記載された発明（※３）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二 本文の規定を適用する。 

※１：　外国語書面出願にあつては、外国語書面

※２：　当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面

※３：　当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項 の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項 、第四十三条の二第一項（※３Ａ）若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項（※３Ｂ）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（※３Ｃ）に記載された発明を除く。

※３Ａ：　第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

※３Ｂ：　これらの規定を同法第十一条第一項 において準用する場合を含む。

※３Ｃ：　明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。 

◆　第４１条第３項の単純化　◆　※第２９条の２の、「他の特許出願」に該当する場合

・第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した

　明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明のうち、

　※拡大先願を意味している

・当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に、

　最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明については、

・（当該先の出願が第４１条第１項などの規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、　

　当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の

　書類に記載された発明を除く。）　※累積的な優先権主張を排除

・当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に、

・当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、

・第２９条の２本文の規定を適用する。 

※先の出願が引用されて、拒絶理由になる事に注意。優先権主張を伴う新たな出願ではない。
※先の出願の明細書等と、後の出願の明細書等の、双方の当初明細書等に記載された発明「双方記載発明」が対象になることに注意。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-20〕　特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関して。ただし、優先権の主張は取り下げないものとする。
(ﾆ) 甲は、自らした発明イについて、平成26年２月２日に特許出願Ａをし、平成26年12月９日に出願Ａを基礎とする特許法第41条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ及び発明ハに係る特許出願Ｂをした。その後、甲は、平成27年１月29日に出願Ｂのみを基礎とする特許法第41条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、発明ロ及び発明ニに係る特許出願Ｃをした（ただし、出願Ｃの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には発明ハに係る事項は記載されていない。）。乙は、平成27年１月15日に自らした発明イ及び発明ハについて特許出願Ｄをした。この場合、出願Ｃについて出願公開がされたとき、出願Ｄは、出願Ｂが特許法第29条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。 
（〇）　第２９条の２、第４１条第３項。時系列で整理すると、こうなる。
甲：出願A（イ） ⇒甲：出願B（イ、ロ、ハ） ⇒乙：出願D（イ、ハ） ⇒甲：出願C（イ、ロ、ニ）
出願Cの優先権主張は取り下げられず、出願Bの公開請求もしていないことを前提にすると、出願Cについて出願公開されたときの出願Bのみなし公開規定（第４１条第3項）だけを考えればよい。発明ハは、「双方記載発明」でないので、みなし公開の適用がない。また、発明イは、優先権の累積的主張に相当するので、これもみなし公開の適用がない。よって、出願Ｄは、出願Ｂがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-37〕　特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ﾆ) 特許出願Ａの願書に添付された明細書のみに記載された発明イに基づく優先権の主張が特許出願Ｂについてされた後、出願Ａは出願公開されることなく取り下げられたものとみなされた。発明イは、その後出願公開された出願Ｂにおいては特許請求の範囲のみに記載されていた。このとき、出願Ａの出願日後、かつ、出願Ｂの出願日前に、出願Ａ又は出願Ｂのいずれの出願人でもない第三者により、特許出願Ｃがされた。出願Ｃに係る発明の発明者は、発明イの発明者とは同一の発明者ではないとき、出願Ｃとの関係において、発明イは、特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）に規定されている他の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のいずれにも当たらない。

（×）　第４１条第３項。出願Ｂの特許請求の範囲に記載された発明イは、出願Ａの明細書にも記載されているので、双方記載発明である。（明細書だけに記載とか、請求項だけに記載等の制限はない。請求項だけに記載された発明はサポート要件（第３６条第６項第１号）違反であるが、拒絶理由を有していても関係ない。）

　このため、出願Ｂが公開された時に、出願Aが公開されたものとみなして、第２９条の２が適用される。よって、出願Ｃとの関係において、発明イは、特許法第２９条の２に規定されている他の特許出願の明細書等に記載された発明に当たる。

[甲] 特出A（イ）→Ａ国優・特出B（イ）

　　※特出Ａはみなし取下げされているが、特出Ｂの公開時にみなし公開

[乙] 特出C（イ？）

　　※みなし公開された特出A（特出Bではない）により、第２９条の２で拒絶される

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-47〕　特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。 

(ﾆ) 甲は、自らした発明イについて平成２５年２月１日に特許出願Ａをし、平成２５年１２月９日に出願Ａを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをした。その後、甲は、平成２６年１月３１日に出願Ｂのみを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをした。乙は、平成２６年１月１５日に自らした発明イについて特許出願Ｄをした。この場合、出願Ｃについて出願公開がされたとき、出願Ｄは、出願Ｂがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶される。

（×）　第４１条第３項かっこ書。累積的な優先権主張は認められない。つまり、甲の発明イは、出願Ａ→出願Ｂ→出願Ｃと累積しているので、出願Cの公開として扱われる。　

[甲] 特出A（イ）→A国優・特出B（請イ、ロ）→B国優・特出C（請イ、ロ、ハ）

[乙] 特出D（イ）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-19〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)に関して。

２ 甲は、自らした発明イについて平成２０年８月１日に特許出願Ａをした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平成２１年５月８日にＡを基礎とする特許法第４１条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Ｂをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成２１年４月８日に特許出願Ｃをした。Ｃの出願後、Ｂについて出願公開がされたとき、Ｃは、Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶される。 

（×）　第４１条第３項。甲の発明ロは出願Ａに記載されていないため、第２９条の２が適用される出願日は平成２１年５月８日となり、乙の出願Ｃより遅い。よって、Ｃは、Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されない。

　仮に、甲の発明ロが出願Ａに記載されている場合でも、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されるのであって、Ｂではない。

[甲] 特出A（イ）→A国優・特出B（イ、ロ）

[乙] 特出C（ロ）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-８〕　特許法第４１条に規定する国内優先権に関して。

３ 甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての外国語書面出願Ｂをした。乙は、Ａの出願の日後Ｂの出願の日前に、発明ロ及びハについての外国語書面出願Ｃをした。このとき、Ｂの外国語書面の日本語による翻訳文にロが記載されていなければ、Ａについて出願公開がされずにＢについて出願公開がされた場合、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることはない。

　ただし、外国語書面出願A及びBは図面を含まないものとする。

（×）　第４１条第３項かっこ書。「（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）」に対して、第２９条の２が適用される。よって、Ｂの外国語書面の日本語による翻訳文にロが記載されていなくても、第２９条の２が適用される。

[甲] 特出A（イ、ロ）→A国優・特出B（イ、ロ、ハ）

[乙] 特出C（ロ、ハ）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-21〕　特許法第２９条の２の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)に関して。

(ﾊ) 甲は、自らした発明イ及びロについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする特許法第４１条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Ｂをした。乙は、自らした発明イについてＡの出願の日後Ｂの出願の日前に特許出願Ｃをした。この場合、Ｂについて出願公開がされたときは、Ａの願書に最初に添付した明細書に発明イが記載されていれば、Ｂの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に発明イが記載されていなくても、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。

　ただし、Ａを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、Ａについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。

（×）　国内優先権の主張を伴う特許出願Ｂの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に発明イが記載されていない場合、Aに記載された発明イは公開擬制されない。双方記載発明のみが、公開擬制される。よって、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されない。
[甲] 特出A（イ、ロ）→A国優・特出B（イの記載なし）

[乙] 特出C（イ）
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第四十一条 

４  　第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 

↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等）

第二十七条の四の二   　 

３  　特許法第四十一条第四項 及び第四十三条第一項 （※１）の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。 

※１：　同法第四十三条の二第二項 （同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。

一  　特許出願（※１）について、同法第四十一条第一項 、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合（※２）　

　　優先日（※３）から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間（※４） 

※１：　特許法第四十四条第一項 、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。

※２：　第三号に規定する場合を除く。

※３：　優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。

※４：　出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。

二  （略す）

三  （略す）

四  （略す）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-37〕　特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。

(ｲ) 発明イについて特許出願Ａをした出願人が、出願Ａを出願した日から６月後に、発明イと発明ロについて特許出願Ｂをしたが、出願Ｂの出願時に出願Ａを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権の主張をしなかった。その後、当該出願人は、出願Ｂの出願時に当該優先権の主張をしなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先権を主張することができる場合がある。 

（○）　出願Ａの出願日から一年四月の期間が満了する日、又は、出願Ｂの出願日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間ならば、正当な理由がなくても主張できる。

★★★★★★☆☆☆☆

（先の出願の取下げ等） 

第四十二条  　前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項 に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

２  　前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 

《参考：　特許法施行規則　第二十八条の四　第２項：　両方ともに一年四月》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-3〕　特許出願に関する優先権について。

１ 甲は、発明イについて特許出願Ａをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Ａの出願の日から１年以内に出願Ａに記載された発明イに基づいて特許法第41条第１項の規定による優先権を主張して特許出願Ｂをした。その後、先の出願Ａについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Ａについて特許法第107条第１項の規定による第１年から第３年までの特許料の納付をしなければ、出願Ａは、出願Ａの出願の日から特許法第42条第１項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
（×）　第４２条第１項ただし書き。当該先の出願について査定が確定している場合は、取り下げたものとみなされない。査定の確定は、第５２条第２項の規定により、査定の謄本の“送達があった時に査定はその効力を生ずるものと考えられる。（青本第５２条）”。なお、特許料の納付が無い場合は、査定が取り消されるのではなく、特許権が発生しないだけである（第６６条）。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-3〕　特許出願に関する優先権について。

４ 甲は、発明イについて日本及び米国を指定国とする国際出願Ａをした後、１月後に指定国日本に国内移行手続をした。その後甲は、出願Ａの国際出願日から１年以内に、発明イ及び発明ロについて、出願Ａに基づく優先権を主張して、日本及び米国を指定国とする国際出願Ｂをした。甲は、出願Ｂについて、出願Ａの国際出願日から２年６月以内に指定国日本に国内移行手続をした場合、先に国内移行手続をした出願Ａに係る国際特許出願は、当該国際特許出願の出願の日から特許法第42条第１項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
（×）　第４２条第１項。本規定は、第４１条第１項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願に関する規定である。本問の場合は、国際出願Aに基づく優先権主張であるので、パリ条約第４条の規定に従う（みなし取り下げの規定はない）。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-１〕　特許出願に関する優先権に関して。 

　ただし・・・（特殊事情はない）。 

２ 甲は、発明イについて特許出願Ａをし、その５月後、出願Ａを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Ｂをした。さらにその５月後、甲は、出願Ａ及びＢの両方を基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して発明イ、ロ 及びハについて特許出願Ｃをした。この場合、出願Ａ及びＢはいずれも出願Ａの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。

（×）　第４２条第１項。出願Ｂのみなし取り下げ期間は、出願Ｂの出願日から起算される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-１〕　特許出願に関する優先権に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。 

３ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、出願Ａを基礎とする特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して発明イ及びロについて特許出願Ｂをした。その後、甲が出願Ａを放棄した場合、出願Ｂにおける出願Ａを基礎とする優先権の主張はその効力を失う。 

（×）　第４２条など。そのような規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-42〕　特許出願に関する優先権に関して。
(ﾛ) 特許法第４１条第１項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から経済産業省令が定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。 

（×）　第４２条第１項。先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。優先権の主張を伴う特許出願の日からではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-７〕　国内優先権に関して。 

　ただし、特許出願Ａ及び特許出願Ｂは、甲によってされるものであり、かつ、特許出願Ａの出願日から１年以内に特許出願Ｂがされるものとする。ただし、・・・（特殊事情はない）。

３ 特許出願Ｂをする際に、特許出願Ａを基礎として優先権を主張した場合、特許出願Ａの出願日から経済産業省令で定める期間を経過した後において、その主張を取り下げることはできないが、 特許出願Ｂを取り下げることはできる。 

（○）　前半は、第４１条第２項の規定により、正しい。また、その出願を取り下げることが出来ないという規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-42〕　特許法第４１条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関して。 

４ 甲は、発明イ及びロについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Ｂをするとともに、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Ｃをした。甲はその後、Ｂについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Ａは、その出願の日から１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされる。 

（○）　第４２条第１項。当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には取り下げたものとみなされない。問題の場合、Ｃについての優先権主張が取り下げられていないため、Ａは取り下げたものとみなされる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-８〕　特許法第４１条に規定する国内優先権に関して。

４ 外国語書面出願Ａ及び国際特許出願Ｂを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Ｃが特許庁に係属しており、Ａ及びＢが取り下げられていない場合において、Ａは、Ａの出願の日から１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされるが、Ｂは、Ｂの国際出願日から１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。

（○）　外国語書面出願Ａは、第４２条第１項の規定により、１年４月（経済産業省令で定める期間）経過した時に取り下げたものとみなされる。国際特許出願Ｂは、第１８４条の１５第４項の規定により、「第百八十四条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項の国際出願日から経済産業省令で定める期間（１年４月）を経過した時のいずれか遅い時」に、取り下げたものとみなされる。よって、Ｂは、Ｂの国際出願日から１年４月を経過した時に取り下げたものとみなされないことがある。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　※平成１５年度の出題

第四十二条

３　　前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 

《参考：　特許法施行規則　第二十八条の四　第２項：　一年四月》

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１５年度

〔H15-14〕　特許法第４１条に規定する優先権の主張に関して。

５ 特許出願Ａに基づく優先権の主張を伴う特許出願Ｂを、Aの出願日から９月後にした。その後、ＡとＢに基づく優先権の主張を伴う特許出願Ｃを、Aの出願日から１０月後にし、Aの出願日から１年２月後にCを取り下げた。この場合、Ａの出願日から１年４月を経過した時に、Ａが特許庁に係属している限り、Aは取り下げたものとみなされる。

（○）　第４２条第３項。特許出願Ａに基づく優先権の主張を伴う特許出願は、出願BとCである。ここで、出願Cは取り下げられたが、出願Bは取り下げられていない。よって、Ａの出願日から１年４月を経過した時に、Ａが特許庁に係属している限り、Aは取り下げたものとみなされる。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（パリ条約による優先権主張の手続） 

第四十三条  　パリ条約第四条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

《参考：　特許法施行規則　第二十七条の四の二　第１項：先の出願の日から１年４月》

《参考：　パリ条約　第4条　優先権》

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することに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

A(2)　各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された２国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。

Ｃ(1)　A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については１２箇月、意匠及び商標については６箇月とする。

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。

D(1)　最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-42〕　特許出願に関する優先権に関して。
(ﾊ) パリ条約第４条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
（×）　第４３条第１項。経済産業省令で定める期間内（先の出願の日から１年４月）に提出すれば良い。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-１〕　パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関して。 

　ただし、「第一国出願」とは、パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願をいう。

(ﾎ) パリ条約による優先権を主張しようとする者は、特許法第４３条第１項に規定される事項を記載した書面を、特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

（×）　第４３条第１項。経済産業省令で定める期間内（先の出願の日から１年４月）に提出すれば良い。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-60〕　手続に関する期間等について。ただし、期間延長の特例は考慮しないこと。

３ パリ条約の同盟国において、２００７年(平成１９年)６月４日(月曜日)に出願した実用新案登録出願Ａと、２００７年(平成１９年)９月４日(火曜日)に出願した意匠登録出願Ｂに基づくパリ条約による優先権を主張して、日本国において実用新案登録出願をする場合、平成２０年６月４日(水曜日)までに出願すれば、出願Ａ及びＢに基づく優先権主張の効果が認められる。 

（×）　パリ条約Ｃ（１）により、特許および実用新案は１２カ月、意匠および商標は６カ月が、パリ条約Ａ（１）に規定される優先期間である。問題文では、意匠が９カ月後になっているため、出願Ｂに関しては優先権主張の効果が得られない。なお、出願Ａは効果が得られる。　

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第四十三条
２  　前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条Ａ（２）の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行したものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 

一  　当該最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 

二  　その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 

三  　その特許出願が前項、次条第一項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 

３  　第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条Ｃ（４）の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ（２）の規定により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記載した書面を提出しなければならない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-3〕　特許出願に関する優先権について。

２ 甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Ａにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Ｂに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Ｃに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第４条の規定による優先権と、特許法第41条第１項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。
（〇）　いわゆる複合優先は、パリ条約第４条Fで認められており、日本の国内優先も準拠している（審査基準第V 部 第2 章 国内優先権）。第４３条第２項においても、“次の各号に掲げる日のうち最先の日”とあることから、複合優先を想定している。
※某L社は第４３条２項２号を根拠条文としているが、これは優先権の累積的主張の規定なので根拠にはならない。某T社は第３６条の２第２項かっこ書を根拠条文としているが、第４３条２項のほうが適切である。直感でも正解できそうだが、根拠を指摘することは難しそう。

《参考：　青本　第４３条》
　したがって、パリ条約による優先権と併せて四一条一項又は四三条の二第一項若しくは二項の規定による優先権を主張する特許出願及びパリ条約による二以上の優先権を主張する特許出願、いわゆる複合優先を伴う特許出願については、優先権の基礎となる出願の日（各号に掲げる日）が複数あることになり、それらの日のうち最先の日が提出期限の起算点となる。　　

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　パリ条約による優先権に関して。

１　第４３条第１項の規定による優先権の主張をしたい者は、外国における最初に出願に関する証明書類を、日本国の出願と同時に提出しなければならない。

（×）　最先の日から１年４月以内。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十三条
４  　第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-42〕　パリ条約による優先権に関して。 

３ 甲は、パリ条約の同盟国において、最初の特許出願Ａをした後、日本国において、Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Ｂをした。甲が、Ａをした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面も、優先権主張の基礎となる出願の番号を記載した書面も、Ａの出願日から１年４月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、Ｂは取り下げたものとみなされる。 

（×）　第４３条第４項。そのような規定はない。優先権の主張の効力を失うだけである。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（パリ条約の例による優先権主張） 

第四十三条の二  　パリ条約第四条Ｄ（１）の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条Ｃ（１）に規定する優先期間（以下この項において「優先期間」という。）内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ、経済産業省令で定める期間内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

第二十七条の四の二

２  　特許法第四十三条の二第一項 （※１）の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条Ｃ（１）に規定する優先期間の経過後二月とする。 

※１：　同法第四十三条の三第三項 において準用する場合を含む。

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-37〕　特許出願に関する優先権に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。

(ﾛ) パリ条約第４条Ｄ(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条Ｃ(1)に規定する優先期間内に出願できなかった場合、当該優先期間内にその特許出願をすることができなかったことについての正当な理由がなくとも、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできることがある。

（×）　第４３条の２第１項。「正当な理由」が必要である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-55〕　特許法に規定する期間に関して。 

１ パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国において特許出願をする場合に、正当な理由により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をすることができず、優先期間を徒過した場合の救済規定が、特許法に存在する。

（○）　第４３条の２第１項。　※問題内容を変更

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（パリ条約の例による優先権主張） 
第四十三条の三   　次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

①日本国民又はパリ条約の同盟国の国民（パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。）
　　=>　世界貿易機関の加盟国 

②世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Ｃ第一条３に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。）
　　=>　パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-42〕　特許出願に関する優先権に関して。
(ﾎ) 世界貿易機関の加盟国の国民（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書１Ｃ第１条３に規定する加盟国の国民をいう。）が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第４条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

（○）　第４３条の３第１項。

★★★★★★★★☆☆
（特許出願の分割）

第四十四条  　特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 

一  　願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 

二  　特許をすべき旨の査定（※１）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 

※１：　第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。

三  　拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（特許出願の分割をする場合の補正） 

第三十条  　特許法第四十四条第一項第一号 の規定により新たな特許出願をしようとする場合において、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要があるときは、もとの特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、新たな特許出願と同時にしなければならない。 

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
◆　第４４条：分割できる時期的要件の覚え方　◆
▼分割は　補正の時と　期間内　特査後３０　拒査後３月▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-11〕　特許出願の分割に関して。
１ 特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を２以上の出願に分割することができる。」（パリ条約第４条Ｇ（１））、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」（同条Ｇ（２））と規定されている。 我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文（特許法第４４条）は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。 
（〇）　第４４条。
《参考：　青本　第４４条》
特許出願の分割に関してはパリ条約においても「審査によって特許出願が二以上の発明を包含することが明らかとなったときは、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・・・」（同条約四条Ｇ(1)(2)）と規定されているが、本条はこの条約の規定と同趣旨である。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-11〕　特許出願の分割に関して。
４ もとの特許出願から分割して新たな特許出願とすることができる発明は、もとの特許出願の願書に添付した特許請求の範囲に記載されたものに限られず、その要旨とする技術的事項の全てがその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者においてこれを正確に理解し、かつ、容易に実施することができる程度に記載されている場合には、発明の詳細な説明又は図面に記載されているものであってもよい。 
（〇）　第４４条第１項。特許請求の範囲に限定されていない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-29〕　特許出願及び実用新案登録出願の分割に関して。

２ 特許法第１６２条に規定する審査（前置審査）において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。

（○）　第４４条第１項第１号。第１６２条の前置審査には、第５０条（第１６３条第２項で準用）が適用されており、第１７条の２第１項第１号と第３号により、補正できる期間になる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-29〕　特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関して。

５ 特許法第１６２条に規定する審査（前置審査）において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から３０日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。

（×）　第４４条第１項第２号かっこ書。第１６３条第３項（前置審査）における特許査定は除かれている。

　なお、第１６０条第１項（さらに審査に付すべき旨の審決）による査定も除かれている。

　第１５９条第３項（審判での特許査定）は、審決の謄本の送達なので、非該当。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-58〕　特許出願の分割に関して。
(ｲ) 外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて、分割をすることができる。

（○）　審査基準を参照。

《参考：　特許・実用新案　審査基準　第７部　第１章　6.1.3》

　原出願の出願日に提出された書面は外国語書面である。したがって、審査官は、特許出願の分割の実体的要件のうち「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の翻訳文ではなく、外国語書面に基づいて判断する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H24-９〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。

１ 拒絶査定不服審判において、審判請求人に対して当該拒絶査定不服審判に係る特許出願について拒絶理由通知がされた場合、当該拒絶理由通知において指定された期間内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。 

（○）　第４４条第１項第１号。上記拒絶理由通知において指定された期間内であれば、補正ができる（第１７条の２第１項第１号かっこ書で、第１５９条第２項の規定を準用）。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-９〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。

２ 発明イ及び発明ロを包含する特許出願Ａにおいて、発明イ及び発明ロが特許法第３７条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、特許出願人は、特許出願Ａを分割して、発明ロを包含する新たな特許出願Ｂをすることができる。

（○）　第４４条第１項柱垣。二以上の発明を包含する特許出願は分割可能である。発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する場合であっても、別々の発明である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-６〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。 
１ 特許出願についての拒絶査定不服審判において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ、再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合、当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から３月以内であれば、特許出願人は、当該特許出願の分割をすることができる

（×）　第４４条第１項第３号。「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本」とある。

《参考：　青本　特許法　第４４条》

　三号では、拒絶査定のうち、拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合（一六〇条一項）が除かれている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-６〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。 
５ 特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定がされ、特許出願人が当該査定の謄本の送達があった日から２月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をした場合、当該特許出願人は、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から３月以内であれば、当該特許出願の分割をすることができる。

（○）　第４４条第１項第３号。拒絶査定不服審判の請求をした場合に制限される規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-31〕　特許法の規定に関して。 

１ 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることができるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。 

（×）　第４４条第１項第３号。拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内ならば、分割できる。拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-50〕　特許出願及び特許出願の審査等に関して。

１ 甲は、特許法第１７条の２第１項第３号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、当該補正は決定をもって却下され、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないが、却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。

（○）　第５３条第３項。第５３条第１項の補正却下の決定に対しては、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判を除き、不服を申し立てることができないので、前半は正しい。却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明については、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に分割出願する（第４４条第１項第２号）か、新たな特許出願をすれば、特許を受けることができる場合がある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-34〕　特許法に規定する期間及び手続に関して。

２ ２以上の発明を包含する特許出願の出願人は、前置審査に付されたその特許出願についての特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から３０日以内であれば、その特許出願の一部を１又は２以上の新たな特許出願とすることができる場合がある。

（×）　第４４条第１項第２号かっこ書。第１６３条第３項（前置審査）における特許査定は除かれている。特許査定も拒絶査定も、最初の査定に限定される。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-２〕　外国語書面出願に関して。

(ﾎ) 外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。

（○）　第４４条第１項各号。分割可能な時期に、日本語による翻訳文を提出する前に該当する時期はない。分割も、ある種の補正であると考えればよい。

《参考：　特許・実用新案　審査基準　第７部第１章》

　　外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合の分割出願が可能な時期は、通常の特許出願を原出願として分割出願をする場合の時期と基本的に同様である。しかしながら、原出願についての翻訳文が提出される前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をする ことはできない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-18〕　特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。

(ﾊ) 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでも当該特許出願の分割をすることができる。

　ただし、当該特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでもないものとする。

（○）　第４４条第１項第１号。第１７条の２第１項柱書の規定により、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前において、最初の拒絶理由通知を受けるまでは明細書等が補正可能な期間なので、分割できる期間である。

・第４４条第１項第１号　⇒　願書に添付した明細書・・・について補正をすることができる時又は期間内
・第１７条の２第１項柱書　⇒　特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書・・・について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-41〕　特許法に規定する手続に関して。

２ 実用新案登録に基づく特許出願については、当該特許出願の分割をして新たな特許出願をすることができる場合がある。

（○）　第４４条第１項。実用新案登録に基づく特許出願に関する制限はない。

　なお、第４１条第１項の国内優先県主張を伴う出願においては、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願などが除かれている。
★★★★☆☆☆☆☆☆

第四十四条  　 

２  　前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-20〕　特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関して。
(ｲ) 甲は、自らした発明イ及び発明ロについて、平成26年６月１日に特許出願Ａをし、乙は、自らした発明イについて、平成26年７月１日に特許出願Ｂをした。その後、甲は平成26年８月１日に出願Ａの一部を分割して発明イに係る新たな特許出願Ｃをし、その後、出願Ａ及び出願Ｃは出願公開された。この場合、出願Ａ及び出願Ｃは、いずれも、出願Ｂに対し特許法第29条の２に規定するいわゆる拡大された範囲の先願としての地位を有する。 

（×）　第２９条の２、第４４条第２項ただし書。出願Aは拡大先願の地位を有するが、出願Cは拡大先願の地位を有しない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-20〕　特許法第29条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）及び第39条（先願）に関して。
(ﾊ) 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、願書に最初に添付した明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して平成27年６月１日に特許出願Ａをした。乙は、自らした発明ロについて、平成27年７月１日に特許出願Ｂをした。その後、甲は平成27年８月１日に出願Ａの一部を分割して発明ロに係る新たな特許出願Ｃをし、その後、出願Ａは出願公開されることなく取り下げられた。この場合、出願Ｂは、出願Ｃで拒絶されることはない。 

（×）　第４４条第2項。出願Ｃの出願日は、出願Aの出願日まで遡及する。よって、第３９条により拒絶されることが考えられる。なお、第２９条の２の適用に関しては出願日が遡及しないため、第２９条の２を理由として拒絶されることはない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-４〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊な要件はない）。

５ 特許出願Ａにおいて、発明イは特許請求の範囲のみに記載され、発明ロは明細書のみに記載されていた。その後、出願Ａについて発明ロを特許請求の範囲に記載する補正をすることなく、発明ロを新たな特許出願Ｂの特許請求の範囲に記載して、出願Ａの分割に係る特許出願をした。このとき、出願Ｂが、出願Ａの時にしたものとはみなされる場合はない。

（×）　出願Ａの明細書等（明細書、特許請求の範囲、図面　※要約書は除かれる）に記載されている発明であれば、出願Ｂは、出願Ａの時にしたものとみなされる。

《参考：　特許・実用新案　審査基準　第６部第１章第１節2.2》

(要件１) 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部が分割出願の請求項に係る発明とされたものでないこと。 

(要件２) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること。 

(要件３) 分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-10〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。

５ 甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Ａをした日後、乙が自らした発明ロについて特許出願Ｂをした。甲は、出願Ｂの出願後、出願Ａについて出願公開がされないうちに、出願Ａの一部を分割して発明ロのみについて新たな特許出願Ｃをするとともに、出願Ａを取り下げた。 

　この場合において、出願Ａについて出願公開がされることなく、出願Ｃについて出願公開がされたとき、出願Ｂは、出願Ｃをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定によって拒絶されることはない。
（○）　第４４条第２項ただし書。第２９条の２に規定する他の特許出願に該当する場合は、もとの特許出願の日ではなく、新たな特許出願の日が判断の基準になる。

　なお、第４６条の変更出願にも第４４条第２項が準用されている。第４６条の２の実用新案登録に基づく特許出願は、第２項に同様な規定がある。

[甲] 特出A（イ、ロ）→A分割・特出C（ロ）→Aは取下げで未公開→C公開

[乙] 特出B（ロ）

《参考：　青本　特許法　第４４条》

　　二九条の二の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されている発明は後願を拒絶できることとなる。これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる（二項本文）。分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願日が遡るので、なんらの手当をしない場合には、二九条の二の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生ずる。

　　そこで、分割による新たな特許出願が二九条の二に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないことにし、その旨の文言を追加したものである。

　　その結果、二九条の二の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、三九条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-６〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。 
２ 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願をした。その後、甲は特許出願Ａを分割して、特許請求の範囲に発明ロを記載した新たな特許出願Ｂをするとともに、同日に特許出願Ａの明細書から発明ロを削除する補正をした。 乙は、特許出願Ａの日の後であって、特許出願Ｂの日の前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロを記載して特許出願Ｃをした。この場合において、特許出願Ａ及び特許出願Ｂについて、いずれも特許出願Ｃの日の後に出願公開がされたときは、特許出願Ｃは、特許出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願としても、また、特許出願Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願としても、特許法第２９条の２の規定により拒絶されることはない。

（×）　第４４条第２項の規定により、新たな特許出願Ｂが第２９条の２に規定する他の特許出願に該当する場合は、出願日が遡及しないため、特許出願Ｃは特許出願Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

　しかし、特許出願Ａも出願公開されており、願書に最初に添付した明細書等に発明ロが記載されているため、特許出願Ｃは特許出願Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第四十四条  　

４  　第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項（※１）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 

※１：　これらの規定を第四十三条の二第二項（前条第三項において準用する場合を含む。）及び前条第三項において準用する場合を含む。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-４〕　特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関して。ただし、・・・（特殊な要件はない）。

３ 特許出願Ａの分割に係る新たな特許出願Ｂをした場合、出願Ａについて提出された書面について、出願Ｂと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる書面はない。 

（×）　第４４条第４項に記載の書類は、出願Ｂと同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-50〕　特許出願及び特許出願の審査等に関して。

２ 甲は、自らした発明イを刊行物に発表し、その翌日にイについて特許出願Ａをし、出願と同時にイについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第３０条)の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を、特許庁長官に提出し、出願の日から３０日以内にイが同規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許庁長官に提出した。その後、甲は、Ａを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをした。この場合において、Ａについて提出された書面又は書類であって、Ｂについて同規定により提出しなければならないものは、Ｂの特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

（×）　国内優先権の主張の手続きには、第４４条第４項のような規定はない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-21〕　特許法第２９条の２の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)に関して。

(ｲ) 甲は、自らした発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする特許法第４１条の規定による国内優先権の主張を伴って発明イ及び自らした発明ロについて特許出願Ｂをし、その後、Ｂの一部を分割して発明イについて新たな特許出願Ｃをした。乙は、自らした発明イについてＢの出願の日後Ｃの出願の日前に特許出願Ｄをした。この場合、Ｂについて出願公開がされなくとも、Ｃについて出願公開がされたときは、Ａについて出願公開がされたものとみなされ、Ｄは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。

　ただし、 Ａを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、Ａ及びＢについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。

（×）　第４４条第４項の規定により、分割した新たな特許出願Ｃは、特許出願Ｂにおいて主張した国内優先権が主張されたものとみなされる。しかしながら、第４１条第３項のみなし公開規定が引き継がれるという規定はない。よって、特許出願Ｃが公開されても、特許出願Ａが公開されたとはみなされない。

[甲] 特出A（イ）→国優・特出B（イ、ロ）→B分割・特出C（イ）→B公開されず、Cが公開

[乙] 特出D（イ）

《参考：　特許・実用新案　審査基準　第５部　第２章》

5.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更

　　国内優先権の主張を伴う後の出願の分割出願又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、原出願において主張した国内優先権が主張されたものとみなされる。

　　もとの特許出願について提出された国内優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされるからである。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-41〕　特許法に規定する手続に関して。

４ パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願の分割をして新たな特許出願をする場合、その新たな特許出願と同時に当該優先権の主張をするための手続をしなくとも、その新たな特許出願について当該優先権の利益を享受することができる場合がある。

（○）　第４４条第４項。第４３条第１項及び第２項の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十四条  　

５  　第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 

６  　第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 

７  　第一項に規定する新たな特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第二号又は第三号に規定する期間内にその新たな特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその新たな特許出願をすることができる。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-11〕　特許出願の分割に関して。
２ 特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。 
（〇）　第４４条第６項。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（出願の変更） 

第四十六条  　実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

２  　意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後（※１）は、この限りでない。 

※１：　その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。
３  　前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項 において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 

５  　第一項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する期間内にその出願の変更をすることができないとき、又は第二項の規定による出願の変更をする者がその責めに帰することができない理由により同項ただし書に規定する三年の期間内にその出願の変更をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその出願の変更をすることができる。 

◆　第４６条：変更できる時期的要件の覚え方　◆
▼変更は　実は３年　意も３年　拒査３カ月は　３年例外▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-11〕　出願の変更に関して。
３ 意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から３月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長されるが、その意匠登録出願の日から３年を経過した後は、特許出願に変更することができない。 
（×）　第４６条第２項かっこ書、第３項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-58〕　特許出願の変更に関して。
(ﾛ) 実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。

（○）　第４６条第１項の規定により、実用新案登録出願の日から原則３年以内である。ただし、第５項の規定により、責めに帰することができない理由があれば、実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても、変更できる場合がある。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十六条  　

４  　第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-４〕　出願の変更に関して。 ただし、・・・（特殊な要件はない）。

２ 意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第９条第１項又は第２項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない。 

（×）　第４６条第４項。もとの出願は、取り下げたものとみなす。 よって、意匠法第９条第１項又は第２項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとみなされる。

《参考：意匠法　第９条第３項》

３  　意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十六条

５  　第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-57〕　特許法第２９条の２（いわゆる拡大された範囲の先願）に関して。 

２ 甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Ａをした後、その実用新案登録出願から３年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Ａを特許出願Ｂに変更した。乙は、出願Ａの出願日後、かつ、出願Ｂへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Ｃをした。出願公開された出願Ｂがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Ｃは拒絶されることがある。 

（×）　第４６条第５項で準用する第４４条第２項の規定により、第２９条の２のに規定する他の特許出願に該当する場合の適用については、もとの特許出願の時にしたものとみなされない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-15〕　特許法第２９条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第３９条(先願)に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。
１ 甲は、実用新案登録出願Ａをした後、当該実用新案権の設定の登録を受ける前にＡを特許出願Ｂに変更した。甲が自らした発明イは、Ａ及びＢの出願書類のうち、いずれも願書に最初に添付した図面のみに記載されていた。乙は、自らした発明イについて特許出願Ｃを、Ａの出願の日後かつＢの出願の日前にし、その願書に添付した特許請求の範囲にイを記載した。この場合、Ｂについて出願公開がされても、Ｃは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることも、Ｂを先願として同法第３９条の規定により拒絶されることもない。
（○）　第４６条第５項で準用する第４４条第２項の規定により、第２９条の２のに規定する他の特許出願に該当する場合の適用については、もとの実用新案登録出願の時にしたものとみなされない。よって、ＣはＡをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることはない。

　あるいは、特許法第２９条の２の規定の適用は、実用新案法第十四条第三項の規定による実用新案掲載公報の発行がされたものが対象になるが、第４６条第４項の規定により、先の実用新案登録出願Ａは取り下げたものとみなされるので、実用新案掲載公報の発行がなされない。よって、ＣはＡをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第２９条の２の規定により拒絶されることはない。

　特許法第３９条は、特許請求の範囲に記載された発明にのみ適用されるが、甲の特許出願Ｂの発明イは、図面にしか記載されていない。よって、Ｃは、Ｂを先願として同法第３９条の規定により拒絶されることもない。
★★★★★★☆☆☆☆

（実用新案登録に基づく特許出願）

第四十六条の二  　実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 

一  　その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。

二  　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項 に規定する実用新案技術評価（次号において単に「実用新案技術評価」という。）の請求があつたとき。 

三  　その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 

四  　その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項 の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（実用新案登録に基づく特許出願） 

第二十七条の六  　実用新案権者は、特許法第四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願の際に、実用新案登録令施行規則 （昭和三十五年通商産業省令第三十四号）第二条の三の規定によりその実用新案権の放棄による登録の抹消を申請しなければならない。

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
◆　第４６条の２：変更できる時期的要件の覚え方　◆
▼４６の２　出願３年　評価書と　他人は３０　無効の答弁▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-13〕　実用新案登録に関して。

(ﾛ) 実用新案登録出願についての願書に添付した実用新案登録請求の範囲に考案イ及び考 案ロが記載され、その出願について実用新案登録がされた。その実用新案権者は、特許請求の範囲に考案イのみを記載した実用新案登録に基づく特許出願をするとともに、その実用新案権を放棄した。その後、その実用新案権者は、特許請求の範囲に考案ロのみを記載した実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。 

（×）　第４６条の２第１項柱書。元の実用新案登録が放棄されているので、できない。

《参考：　青本　特許法　第４６条の２》

　なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。

　したがって、一つの実用新案登録からは一つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。一つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、一つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-13〕　実用新案登録に関して。

(ﾎ) 実用新案登録について、実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき、そ の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。

（○）　第４６条の２第１項第２号の規定により、できない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-４〕　特許出願の分割、実用新案登録に基づく特許出願又は出願の変更に関して。ただし、・・・（特殊な要件はない）。 

１ 実用新案登録の一部の請求項について実用新案登録無効審判が請求され、最初に指定 された答弁書の提出期間を経過した場合であっても、当該無効審判の請求対象である請求項以外の請求項については、当該実用新案登録に基づく特許出願をすることができるときがある。

（×）　第４６条の２第１項第４号。

《参考：青本　第４６条の２》

　なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効審判全てを通じて最初の指定であることを意味している。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-29〕　特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関して。

３ 実用新案権者は、自己の実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過する前であっても、その実用新案登録について自ら実用新案技術評価の請求をした後は、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。 

（○）　第４６条の２第１項第２号。１号から４号は、いずれかに該当すれば、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-９〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。

３ 実用新案登録がその登録に係る実用新案登録出願Ａの日より前になされた実用新案登録出願Ｂに基づく実用新案法第８条の規定による優先権主張を伴う場合、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、当該優先権主張に係る先の実用新案登録出願Ｂの日から３年を経過する前にしなければならない。 

（×）　第４６条の２第１項第１号。優先権主張を伴う出願であっても、出願Ａの日が起点となる。実用新案法第８条第２項で、「当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」規定が列挙されているが、特許法第４６条の２に関する記載がない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-９〕　特許出願の分割又は実用新案登録に基づく特許出願に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。

４ 実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願Ａ及び発明ロを包含する特許出願Ｂの２つの特許出願をすることはできない。 

（○）　青本に記載のとおり。〔H27-13-(ﾛ)〕の解説参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-17〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。 

１ 実用新案権者が、２以上の請求項に係る自己の実用新案登録のうち、一部の請求項に係る実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その一部の請求項に係る実用新案権のみを放棄することができる。

（×）　実用新案法第５０条の２（二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則）において、特許法第４６条の２が列挙されておらず、請求項ごとに実用新案権があるものとはみなされない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-17〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。 

２ 実用新案権者甲から実用新案権を譲り受けた乙は、その実用新案登録について甲が実用新案技術評価の請求をしていたことを乙が知らなかった場合には、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

（×）　第４６条の２第１項第２号。そのような例外規定はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-17〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。 

５ 実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過した後に、その実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた場合には、その通知を受け取った日から３０日以内に限り、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。ただし、第４６条の２第３項の規定は、考慮しないこと。

（×）　第４６条第１項第１号。第１項の各号の一つでも該当する場合は、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができない。第４８条の３第２項の規定ぶりと比較すると良い。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-23〕　実用新案技術評価に関して。 ただし、・・・（特殊事情はない）。

(ﾎ) 実用新案登録出願人又は実用新案権者が、２以上の請求項に係る実用新案登録請求の範囲のうち一部の請求項について実用新案技術評価を請求したときであっても、実用新案技術評価を請求していない請求項については、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

（×）　実用新案法第５０条の２（二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則）において、特許法第４６条の２が列挙されておらず、請求項ごとに実用新案権があるものとはみなされない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-40〕　実用新案登録無効審判に関して。

４ 複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され、その答弁書提出期間が経過した後であっても、審判請求の対象とされていない請求項については、その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。 

（×）　第４６条の２第１項第４号。〔H27-４-１〕の解説を参照。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-31〕　特許法の規定に関して。 

３ 実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過しておらず、いかなる者からも実用新案技術評価の請求がされていないときは、実用新案登録無効審判が請求された後、指定された答弁書提出期間内に、常に、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

（×）　第４６条第１項第４号。「実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき」は、出来ない。問題文では、「常に」となっているので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-31〕　特許法の規定に関して。 

５ 実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。

（×）　青本の記載を参照。

《参考：　青本　特許法　第４６条の２》

 なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから（実五〇条の二）、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない（三号の他人による評価請求及び四号の無効審判請求も同様である。）。つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価請求されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願をすることはできない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-58〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。

１ 実用新案登録無効審判が請求された後に、当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該特許出願が特許庁に係属している間に当該実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該特許出願は、不適法なものとして却下される。

（×）　そのような規定はない。青本の記載を参照。

《参考：　青本　特許法　第４６条の２》

　実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。・・・国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないことと同様である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-58〕　実用新案登録無効審判及び実用新案登録に基づく特許出願に関して。

３ ２以上の請求項に係る実用新案登録であって単一性の要件を満たさないものに対して、進歩性欠如を理由として実用新案登録無効審判が請求され、答弁書提出期間が指定された。この場合において、その指定期間が最初に指定されたものであるときは、その指定期間内に、当該実用新案登録に基づく特許出願を２以上することができる。

（×）　できない。〔H27-13-(ﾛ)〕の解説参照。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十六条の二

２  　前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-13〕　実用新案登録に関して。

(ﾊ) 実用新案登録に基づく特許出願をした場合、実用新案登録の願書に添付した明細書、 実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内であれば、当該特許出願の特 許請求の範囲に記載された発明が方法の発明であるとしても、当該特許出願は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされることがある。 

（○）　第４６条の２第２項。「当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」にあればよい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-９〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。

５ 実用新案登録に基づいてした特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にある場合、当該特許出願は、特許法第２９条第１項の規定（新規性の規定）の適用について、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。

（○）　第４６条の２第２項。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十六条の二
３  　第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-58〕　実用新案登録に基づく出願に関して。
(ﾊ) 実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした場合、実用新案権者は、その請求があった旨の最初の通知を受けた日から３０日を経過したときでも、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。 

（○）　原則、第４６条の２第１項第３号の規定により、できない。しかし、その責めに帰することができない理由があれば、第４６条の２第３項の規定により可能である。また、第４条の規定により、できる場合もある。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H21-31〕　特許法の規定に関して。 

４ 実用新案権者は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年以内であれば、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった旨の通知を受けた日から３０日を経過したときでも、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。 

（○）　第４６条の２第３項。または、第４条。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆
第四十六条の二

４  　実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項 において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項 において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項 の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-58〕　実用新案登録に基づく出願に関して。
(ﾆ) 実用新案権者は、実用新案法第１９条第１項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。 

（○）　第４６条の２第４項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-17〕　実用新案登録に基づく特許出願に関して。 

３ 実用新案権者は、自己の実用新案権について専用実施権者があるときは、その専用実施権者から当該実用新案権の放棄についての承諾のみを得れば、その実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

（×）　第４６条の２第４項。特許出願の承諾も必要である。

《参考：　青本　特許法　第４６条の２》

　実用新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである（実用新案法一二条三項）。そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権等が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。

　すなわち、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、基礎とした実用新案権の放棄についての承諾（実用新案法二六条において準用する特許法九七条一項）のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。

第三章　審査

★★☆☆☆☆☆☆☆☆
（審査官の除斥） 

第四十八条  　第百三十九条第一号から第五号まで及び第七号の規定は、審査官に準用する。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-14〕　特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第１６２条に規定する審査（以下、 「前置審査」という。）に関して。 

１ 拒絶査定不服審判を請求する者は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げ るべき事情があるときは、これを忌避することができる。 

（×）　審査官に除斥規定はある（第４８条で準用する第１３９条）はあるが、審判官のような忌避の規定はない（第４８条で第１４１条を準用していない）。なお、除斥の申立の規定（第１４０条）が準用されていないので、当事者が除斥の申立をすることはできない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-50〕　特許出願及び特許出願の審査等に関して。

４ 審査官について審査の公正を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申立てにより、決定をもって忌避されることがある。

（×）　審査官に除斥規定はある（第４８条で準用する第１３９条）はあるが、審判官のような忌避の規定はない（第４８条で第１４１条を準用していない）。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（特許出願の審査） 

第四十八条の二  　特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-25〕　特許出願の審査に関して。 

(ｲ) 特許庁長官は、公共の利益のため特に必要であるときは、特許出願についての出願審査の請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができる。 
（×）　第４８条の２。そのような規定はない。

★★★☆☆☆☆☆☆☆
（出願審査の請求） 

第四十八条の三  　特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 

◆　出願審査の請求起算日「その日」の整理　◆

	出願の種類
	その日

	第４１条（特許出願等に基づく優先権主張）
	優先権主張を伴う新たな出願の日

	第４３条（パリ条約による優先権主張の手続）
	

	第４４条（特許出願の分割）
	もとの特許出願（実用新案登録）出願日

	第４６条（出願の変更）
	

	第４６条の２（実用新案登録に基づく特許出願）
	


※要するに、優先権主張出願には、先の出願とは異なる新しい発明が含まれるので、新たな出願の日が起算日になっている。一方、分割や変更は補正の１種であり、元の出願に含まれる発明の範囲でしか出願できないため、元の出願日が起算日になる。
◆　第４８条の３：出願審査の請求ができる時期的要件の覚え方　◆
▼審請求　何人・３年　優先後　分割・変更　実は３０（日）▼
※優先権主張関連は、後の新たな出願日から起算　　※３０日規定は第２項参照
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-13〕　特許出願に関して。
４ 外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。 
（×）　第４８条の３。そのような規定はない。（第６４条の２第１項第３号参照）

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-20〕　特許出願の審査及び出願の公開に関して。 

(ﾛ) パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から３年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。

（×）　第４８条の３。「その日」とは、実際にその特許出願がされた日　※第３６条の２第２項かっこ書にある「特許出願の日」ではない

《参考：　青本　第４８条の３》

　「その日」というのは実際にその特許出願がされた日をいい、特許出願等に基づく優先権の主張を伴う出願についても先の出願の日ではないし、パリ条約による優先権の主張を伴う出願についても第一国出願日ではない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-１〕　パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に関して。 

　ただし、「第一国出願」とは、パリ条約による優先権の主張の基礎とした最初の出願をいう。

(ｲ) 第一国出願の日の後に日本国において特許出願がなされ、その特許出願がパリ条約による優先権の主張を伴う場合、当該第一国出願の日から３年以内に限り（第４８条の３第５項の規定を除く）、出願審査の請求をすることができる。 

（×）　第４８条の３。日本国における出願の日から３年以内である。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１８年度
〔H18-５〕　特許法又は実用新案法に規定する期間に関して。

(ﾊ) パリ条約の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願審査の請求は、原則として当該特許出願の日から３年以内にすることができる。

（○）　第４８条の３。日本国における出願の日から３年以内である。〔H26-20-(ﾛ)〕の解説参照。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十八条の三
２  　第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-29〕　特許出願及び実用新案登録出願の分割及び変更並びに実用新案登録に基づく特許出願に関して。 

１ 特許出願の分割に係る新たな特許出願については、もとの特許出願の日から３年を経過した後であっても新たな特許出願の日から３０日以内に出願審査の請求をすることができ、また、実用新案登録に基づく特許出願についても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を経過した後であっても当該実用新案登録に基づく特許出願の日から３０日以内に出願審査の請求をすることができる。

（○）　第４８条の３第２項。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-34〕　特許法に規定する期間及び手続に関して。

５ ２以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して１又は２以上の新たな特許出願とした特許出願人は、当該分割の日から３０日を経過した後であっても、その新たな特許出願について出願審査の請求をすることができる場合がある。

　ただし、第４８条の３第５項の救済規定は考慮しない。
（○）　第４８条の３第1項、第２項。原則として、特許出願の日から３年以内である。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十八条の三

３  　出願審査の請求は、取り下げることができない。 

４  　第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願審査に関して。 

２ 特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査の請求を取り下げることができる。

（×）　前半は、第４８条の５第２項の規定により、正しい。後半は、第４８条の３第３項の規定により、誤り。出願審査の請求は、取り下げることができない。

《参考：　青本　第４８条の３》

　　三項は、出願審査の請求は取り下げることができない旨を規定したものである。これは、出願審査の請求が審査開始の条件にすぎないからであり、また出願審査の請求がいったんなされた後は、出願審査の請求の手続自体が係属するものではないからである。そればかりでなく、取下げを認めるとそれまでに行った審査が全く無駄なことになる。審査開始の条件であるから、その行為は確定したものとする必要があり、審査すべき出願かどうか浮動するようなことでは困るので、一度行った出願審査の請求は取り下げることができないこととしたのである。また出願審査請求後にも特許出願の取下げはできるので、そのほかに出願審査の請求の取下げを認めることは手続が複雑になるだけで実益がないと考えられる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成18年度
〔H18-18〕　特許出願の審査における拒絶理由の通知等に関して。

(ﾆ) 出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでもその出願審査の請求を取り下げることができる。

（×）　第４８条の３第３項。出願審査の請求は、取り下げることができない。〔H23-27-２〕の解説参照。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第四十八条の三
５  　前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる。 
↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（出願審査請求書の様式等） 

第三十一条の二

６  　特許法第四十八条の三第五項 （同条第七項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の経済産業省令で定める期間は、同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間（同条第七項において準用する場合にあつては、第二項に規定する期間）の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。 

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願審査に関して。 

１ 特許出願をしてから２年後に、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願をした場合、当該新たな特許出願をした日から２年を経過した後であっても、当該新たな特許出願について、出願審査の請求をすることができる場合がある。 

（×）　分割出願の出願日は、第４４条第２項の規定により、もとの特許出願の時にしたものとみなさる。このため、第４８条の３第１項の「その日」も、もとの特許出願日とみなされる。一方、第４８条の３第５項に規定により、正当な理由があるときは、「その理由がなくなってから２月以内で請求期間経過後１年以内」であれば、出願審査の請求が認められる場合があるため、最大４年以内が、出願審査の請求時期になる。

　なお、第４４条第２項の規定は、（出願の変更）第４６条第１項及び第２項にも適用されている。

　第４６条の２は、第２項に出願時の見なし規定がある。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　【予想問題】

第四十八条の三
８  　第五項（※１）の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項（※２）の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該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、その特許権について通常実施権を有する。 

※１：　前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

※２：　前項において準用する場合を含む。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する出願審査に関して。

１　出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなく、取り下げられたものとみなされた特許出願について、

特許出願の日から３年以内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があり、経済産業省令で定める期間内に出願審査の請求をした場合において、

その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第４８条の３第四項の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、

その特許出願について、特許権の設定の登録があつた旨が掲載された特許公報の発行前に、

善意に日本国内において当該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、その特許権について通常実施権を有する。

（×）　第４８条の３第８項。「特許権の設定の登録があつた旨が掲載された特許公報の発行前」ではなく、「第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前」が正しい。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する出願審査に関して。

１　第４８条の３第８の規定により通常実施権を有する者に対して、当該特許権者は、相当の対価を受ける権利を有する。

（×）　第４８条の３第８項。対価を受ける権利の記載はない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

[予想問題]　特許法に規定する出願審査に関して。

１　第４８条の３第８の規定により通常実施権を有する者に対して、当該特許権者は、補償金請求権は、行使することができる。

（×）　第４８条の３第８項。青本の記載を参照。

《参考：　青本　特許法　第６５条》

　また、その実施者が、その出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位、たとえば先使用（七九条）、職務発明の場合の使用者等の地位を有する者であるときは、補償金を支払う義務を負わない。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（出願審査の請求）

第四十八条の五
２  　特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願審査に関して。 

２ 特許出願人でない者から出願審査の請求があったとき、特許庁長官からその旨の通知を受けた特許出願人は、その出願審査の請求をした者の同意を得れば、その出願審査の請求を取り下げることができる。

（×）　前半は、第４８条の５第２項の規定により、正しい。後半は、第４８条の３第３項の規定により、誤り。出願審査の請求は、取り下げることができない。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（優先審査） 

第四十八条の六  　特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。

↓↓↓↓↓　【特許法施行規則】　↓↓↓↓↓

（優先審査に関する事情説明書の提出）

第三十一条の三　特許出願人は、特許法第四十八条の六 に規定する優先審査に関し、特許出願に係る発明の実施の状況等を記載し、根拠となる書類又は物件を添付した事情説明書を特許庁長官に提出することができる。出願公開がされた他人の特許出願に係る発明を業として実施している者も、同様とする。

↑↑↑↑↑　【特許法施行規則】　↑↑↑↑↑
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-23〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ﾊ) 特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている。 

（×）　第４８条の６。「審査させることができる」が正しい。「審査させなければならない」は誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願公開又は出願審査に関して。 

４ 特許庁長官は、出願審査の請求がされており、特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、出願公開がなされていなくても、特許法第４８条の６の規定により、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる場合がある。 

（×）　第４８条の６。「出願公開後」が要件になる。このため、公開されていない場合は、第６４条の２の規定を利用して「出願公開の請求」を行う。なお、第４８条の２の規定により、出願審査の請求がされていることは、当然に優先審査の要件である。

 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-25〕　特許出願の審査に関して。 

(ﾛ) 特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。 

（×）　第４８条の６。「特許出願人でない者が業として」である。
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

（文献公知発明に係る情報の記載についての通知） 

第四十八条の七  　審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-23〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ﾎ) 特許出願が、特許法第３６条第４項第２号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。

（×）　特許庁長官ではなく、審査官である。

★★★★★☆☆☆☆☆

（拒絶の査定） 

第四十九条  　審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 

一  　その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。 

二  　その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。

三  　その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。

四  　その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 

五  　前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。 

六  　その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。 

七  　その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 

◆　拒絶の査定要件の覚え方　◆
・拒絶査定

・いいな兄さん　→　１７条の２第３項

・死んじまえ　→　第４項　※第５項、６項違反は第５３条で補正却下され、拒絶理由にならない

・地獄に密約　→　第２５条（じご）、第２９条（く）、第２９条の２（に）

　　　　　　　　　　　　第３２条（みつ）、第３８条（や）、第３９条（く）

・条約で　→　条約の規定

・山賊の城に　→　第３６条（さんぞく）第４項（し）第１号、第６項（ろ）、第４項第２号（に）

・単独で　→　第３７条

・外国語使い、冒険だ　→　外国語書面出願、冒認出願

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
《参考：　青本　第４９条》

　　本条は、特許出願について拒絶査定をすべき場合について規定したものである。

　　この規定は拒絶査定をすべき場合について制限的に規定したものであって、本条に掲げる理由以外の理由によって特許出願について拒絶査定をすることはできない。また、本条各号に該当する特許出願について拒絶査定をするか否かの自由裁量権はなく、本条に該当するときは審査官は必ず拒絶査定をしなければならないのである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-8〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。
(ﾊ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 
（×）　第４９条、第５３条第１項。本問は第１７条の２第６項違反であるが、これは第４９条に列挙されていない。この違反は第５３条で補正却下決定になるため、“その補正後の特許出願について拒絶”されることはない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-50〕　特許の要件に関して。

(ﾆ) 特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における拒絶理由となり、また特許無効審判における無効理由となる。

（○）　前半は、第４９条第２号（第３８条）違反で拒絶理由になる。後半は、第１２３条第１項　第２号（第３８条）違反で無効理由になる。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-57〕　特許出願の審査に関して。ただし、・・・（国際出願ではない）。

１ 特許出願人が、特許出願に係る発明に関連する文献公知発明のうち特許出願の時に知っているものがあるにもかかわらず、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないと認められる場合、審査官は、特許出願人に対し、その旨を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができる。 

（×）　第４９条第５号。第４８条の７の通知をし、意見書を提出する機会を与えた後でなければ、その文献公知発明に関する情報の所在を発明の詳細な説明に記載していないことを理由として拒絶の理由を通知することができない。よって誤り。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-25〕　特許法に規定する明細書等の補正に関して。

(ﾆ) 甲は、発明イ及びロが特許法第３７条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないにもかかわらず、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載して特許出願Ａをした。Ａに対する最初に受けた拒絶理由通知において、 イについては進歩性欠如の判断が示されたが、ロについては、イとの関係で同法第３７条(発明の単一性)に規定する要件を満たしていないことを理由として、特許をすることができないものか否かについての判断が示されなかった。これに対し、甲は、当該拒絶理由通知で指定された期間内に、Ａの特許請求の範囲において、イを削除してロのみを残す補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(同法第４９条)にも無効理由(同法第１２３条)にも該当する。

（×）　この補正は、第１７条の２第４項（シフト補正）違反である。この違反は、拒絶理由（第４９条第１号）には挙げられているが、無効理由（第１２３条第１項）には挙げられていない。形式的な瑕疵に過ぎないためである。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-25〕　特許法に規定する明細書等の補正に関して。

(ﾎ) 外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第４９条)にも無効理由(同法第１２３条)にも該当する。

（×）　当該補正は、第１７条の２第３項かっこ書違反である。この違反は、拒絶理由（第４９条第１号）には挙げられているが、無効理由（第１２３条第１項第１号かっこ書）には挙げられていない。形式的な瑕疵に過ぎないためである。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-10〕　特許出願の審査に関して。

(ｲ) パリ条約による優先権の主張を伴って我が国になされた特許出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した事項が、当該優先権の主張の基礎とする出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)に記載した事項の範囲内になかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

（×）　第４９条に挙げられていないので、誤り。第４９条は限定列挙であり、これ以外の理由での拒絶査定は許されない。なお、この場合は優先権主張の効果が得られないだけである。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
《参考：　青本　第４９条》

　この規定は拒絶査定をすべき場合について制限的に規定したものであって、本条に掲げる理由以外の理由によって特許出願について拒絶査定をすることはできない。また、本条各号に該当する特許出願について拒絶査定をするか否かの自由裁量権はなく、本条に該当するときは審査官は必ず拒絶査定をしなければならないのである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-10〕　特許出願の審査に関して。

(ﾛ) ２以上の発明を包含する特許出願Ａの一部を分割して新たな特許出願Ｂをした場合、Ｂの願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した事項が、Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内になかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

（×）　第４９条に挙げられていないので、誤り。なお、適法な分割出願ではないので、遡及効が得られない。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-10〕　特許出願の審査に関して。

(ﾊ) 外国語書面出願の願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた外国語書面の翻訳文に記載した事項が、外国語書面に記載した事項の範囲内になかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

（○）　第４９条第６号。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H19-10〕　特許出願の審査に関して。

(ﾆ) 特許法第１７条の２第１項第３号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対してなされた特許請求の範囲についてした補正が、請求項の削除を目的とするものでも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記の訂正を目的とするものでもなく、また、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもなかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

（×）　第４９条に挙げられていないので、誤り。なお、この場合は第５３条の規定により、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（拒絶理由の通知） 

第五十条  　審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（※１）において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。 

※１：　同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-23〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ﾛ) 特許法第１７条の２第３項（いわゆる新規事項の追加の禁止）の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をすることはない。

（×）　第５０条ただし書。最後の拒絶理由通知に対する補正が、第１７条の２第３項の規定に違反している場合は、第５３条第１項の規定により、審査官による決定による却下がなされ、第５０条の通知はなされない。よって、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶をすべき旨の査定をする場合がある。

▼拒絶査定　いいな兄さん　死んじまえ　地獄に密約　条約で

　　山賊の城に　単独で　外国語使い　冒険だ▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-57〕　特許出願の審査に関して。ただし、・・・（国際出願ではない）。

５ 最後の拒絶理由通知（特許法第１７条の２第１項第３号に規定する「最後に受けた拒絶理由通知」をいう。）を受けた特許出願人がした特許請求の範囲についての補正が、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の釈明を目的とする補正のいずれにも該当しないと認められた場合において、審査官は、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をするときは、更に特許出願人に対して拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることなく、決定をもってその補正を却下し、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

（○）　第５０条ただし書。第５３条。

《参考：　青本　特許法　第５０条》

　第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正が、新規事項を追加する等、補正の要件を満たさないものである場合は、四九条一号に該当し、拒絶理由通知の対象となるとともに、五三条一項の補正却下の対象ともなりうることから、本条ただし書の規定を設け、五三条一項の規定が優先して適用されることとし、再度拒絶理由を通知することにより、審査が繰り返し行われることを回避することとした。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知） 

第五十条の二  　審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（※１）についての前条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（※２）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。 

※１：　当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。

※２：　当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-20〕　特許出願の審査及び出願の公開に関して。

(ﾊ) 特許出願Ｂは、特許出願Ａから分割されたものであり、出願と同時に出願審査の請求がされたものである。審査官が、出願Ｂについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、出願Ｂの出願審査の請求の後に出願Ａについて通知された拒絶の理由と同一であるときは、審査官は、その旨を併せて通知しなければならない。

（×）　第５０条の２かっこ書。当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く、と規定されている。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-36〕　特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・（国際出願ではない）。

(ﾊ) ２以上の発明を包含する特許出願Ａの一部を分割して新たな特許出願Ｂとした場合において、Ｂについて最初の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に特許出願人が特許請求の範囲について補正をするときであっても、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様、特許法第１７条の２第５項各号に掲げる事項を目的とする補正に限られることがある。 

（○）　第５０条の２の通知を併せて、第５０条の通知をした場合は、第１７条の２第５項かっこ書の規定により、最後の拒絶理由通知を受けたときと同様の補正に限られる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-57〕　特許出願の審査に関して。ただし、・・・（国際出願ではない）。

４ 審査官は、特許出願Ａについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶の理由が、Ａと同一の特許出願人による他の特許出願Ｂについての拒絶理由の通知に係る拒絶の理由と同一であっても、その旨を併せて通知しなくてもよい場合がある。 

（○）　第５０条の２かっこ書。２つの場合が考えられる。

①分割出願でない場合

②当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつた場合。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H21-25〕　特許出願の審査に関して。 

(ﾆ) 甲は特許出願Ａを分割し新たな特許出願Ｂ及びＣをしたが、Ｂについて拒絶をすべき旨の査定がされた。甲は、その査定に対する拒絶査定不服審判において拒絶理由の通知を受けた後、Ｃについて出願審査の請求をした。その後、審査官が、Ｃに対し、Ｂに係る審判において通知された拒絶理由と同一の拒絶理由を通知しようとする場合、Ｂに係る審判において通知された拒絶理由と同一である旨を併せて通知しなければならない。 

（○）　第５０条の２。青本の記載を参照。本問は、（３）のケースに該当する。

《参考：　青本　特許法　第５０条の２》

　本条中の「他の特許出願」は、「当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法四十四条二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているもの」に限られる。「当該特許出願」を「甲」、「他の特許出願」を「乙」とすると、次の（１）～（３）がこれに該当する。

（１）甲が乙の分割出願である場合

　　（甲に四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）
（２）乙が甲の分割出願である場合

　　（乙に四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）
（３）甲、乙が同じ出願に基づく分割出願（分割出願をさらに分割した出願であって、大もとの出願が同一であるものを含む）である場合

　　（甲、乙の両方に四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている）
★★★★☆☆☆☆☆☆
（補正の却下）
第五十三条  　第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合（※１）において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。 

※１：　同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。
２  　前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。  

◆　第５３条の覚え方　◆
・ゴミ却下　→　第５３（ゴミ）条、補正の却下

・芯から寒い　→　審（しん）査官から

　　　　　　　　　　　第１７条の２第３（さ）項から第６（む）項

・最後の拒絶　→　最後の拒絶理由通知

　　　　　　　　　　　　　・第１７条の２第１項第１号（５０条の２の通知と併せて）

　　　　　　　　　　　　　・第１７条の２第１項第３号

▼ゴミ却下　芯から寒い　最後の拒絶▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-8〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。
(ﾊ) 最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 
（×）　第４９条、第５３条第１項。本問は第１７条の２第６項違反であるが、これは第４９条に列挙されていない。この違反は第５３条で補正却下決定になるため、“その補正後の特許出願について拒絶”されることはない。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-51〕　特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」と いう。）の補正に関して。ただし・・・（特殊事情はない）。 

１ 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明細書等の補正が、特許法第１７条の２第３項の要件（いわゆる新規事項の追加の禁止）を満たしていない場合、当該補正は、審査官により却下されることがある。

（○）　第５３条第１項。審査官はまず、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを検討する。もし、適当でなければ、当該補正を受け入れて審査を進める。よって、必ず却下されるわけではなく、「却下されることがある」が正しい。

▼ゴミ却下　芯から寒い　最後の拒絶▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-51〕　特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」と いう。）の補正に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

２ 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした特許請求の範囲の減縮を目的とする補正は、補正前の請求項に記載された発明と補正後の請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一でない場合、審査官により却下されることがある。

（○）　第５３条第１項。前半部は、第１７条の２第５項第２号を参照。　

▼ゴミ却下　芯から寒い　最後の拒絶▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H24-２〕　特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正に関して。ただし、・・・（特殊事情はない）。 

１ 補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないが、これに違反した補正であっても、その補正が却下されない場合がある。

（○）　前半は、第１７条の２第３項の規定により正しい。後半は、第５３条第１項に規定により、いわゆる最後の拒絶理由通知でない場合に、補正は却下されない。また、第１６２条の前置審査の場合、第１６２条の第２項の規定に該当する場合は、却下されない。

▼ゴミ却下　芯から寒い　最後の拒絶▼
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-36〕　特許法に規定する明細書等の補正について。ただし、・・・（国際出願ではない）。

(ﾆ) 特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合、その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第３７条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として、その補正が却下されることはない。 

（×）　第５３条第１項。シフト補正は第１７条の２第４項違反であり、最後の拒絶理由通知に対する補正である場合は、決定をもつてその補正は却下される場合がある。

▼ゴミ却下　芯から寒い　最後の拒絶▼

★★★☆☆☆☆☆☆☆

第五十三条

３  　第一項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、拒絶査定不服審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。 

⇒　第１９５条の４（行政不服審査法 の規定による審査請求の制限）、解説参照
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-40〕　特許出願についての拒絶査定不服審判に関して。
２ 拒絶査定不服審判の請求において、特許法第５３条第１項の規定による補正の却下の決定に対する不服の申立てを行う場合には、当該審判の請求人は、その審判の請求と同時に特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができない。

（×）　第５３条第３項ただし書。拒絶査定不服審判を請求した場合は、不服を申し立てることができる。また、第１７条の２第１項第４号の規定では、拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするときは補正が認められている。問題のような制限はない。

《参考：　青本　第５３条》

　三項は、前項の補正却下の決定に対して不服を申し立てることを認めることとすると、従来の五三条と同様にその間審査が中止され、迅速な権利付与が図られないことから、従来の五四条と同様に、独立して不服を申し立てることは認めないこととした。しかしながら、全く不服を申し立てることができないという趣旨ではなく、別ルートによる不服の申立てが認められる。すなわち、補正が却下されれば特許出願は補正前の状態に戻るわけであり、その補正前の特許出願の多くは元々拒絶理由を含んでいるものであるから、その補正が却下された後の特許出願については拒絶査定がなされるはずであり、その拒絶査定に対しては審判を請求することができるので、補正却下の決定に対する不服は、平成五年の一部改正前の五四条三項ただし書と同様に拒絶査定不服審判（一二一条一項）において、拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うことができることを規定したものである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-43〕　特許法に規定する審決等に対する訴えに関して。 

２ 拒絶査定不服審判において、明細書又は特許請求の範囲についてした補正が、補正の要件（特許法第１７条の２第３項から第６項に規定された要件）を満たしていないとして決定により却下された場合、当該決定について不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。 

（×）　第５３条第３項。拒絶査定不服審判における補正却下は、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において争うことになる。

《参考：　青本　第１７８条》

　　なお、従来は、拒絶査定不服審判において、要旨を変更する補正が却下された場合、補正却下に対し不服のある審判請求人は、補正却下不服審判を請求する代わりに東京高裁へ補正却下不服の訴えを行うことが規定されていたが、補正却下不服の訴えが提起されると判決が確定するまで、拒絶査定不服審判の審理は中止されるため、拒絶査定不服審判の審理が遅延するという問題が生じていた。

　　このため、平成五年の一部改正において、特許出願の審査においても補正却下不服審判を廃止し、補正の可否については拒絶査定不服審判において争うこととした（五三条三項）ことに伴い、拒絶査定不服審判の審理の遅延を防止する観点から、拒絶査定不服審判における補正却下についても、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において争うこととし、補正の可否のみを理由として東京高裁へ補正却下不服の訴えを行うことは認めないこととしたので、本項から該当箇所を削除した。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-25〕　特許法に規定する明細書等の補正に関して。

(ﾊ) 甲は、特許法第１７条の２第１項第３号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、 甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。

（×）　第５３条第３項ただし書。拒絶査定不服審判を請求した場合における審判において、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

（訴訟との関係） 

第五十四条  　審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。 

２  　訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-19〕　特許出願についての査定に対する審判又は特許法第１６２条に規定する審査（以下、「前置審査」という。）に関して。
２ 前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。 
（×）　第１６３条第１項で準用する第54条第１項

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-57〕　特許出願の審査に関して。ただし、・・・（国際出願ではない）。

３ 特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。

（○）　第５４条第１項。

《参考：　青本　特許法　第５４条》

　一項の規定が適用される事例としては、たとえば、代理権の欠缺を理由として特許庁に対する代理人の行為の無効が訴訟において争われている場合や、特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合である。

★★★★☆☆☆☆☆☆

（出願公開） 

第六十四条  　特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。

◆　特許出願の日　※第３６条の２第２項かっこ書など◆
	出願の種類
	特許出願の日

	第４１条（特許出願等に基づく優先権主張）
	優先権主張の基礎とした先の出願の日

２以上の優先権主張を伴う場合、最先の日

※第３６条の２第２項かっこ書

	第４３条（パリ条約による優先権主張の手続）
	

	第４４条（特許出願の分割）
	もとの特許（実用新案登録）出願日

※第４４条第２項

	第４６条（出願の変更）
	

	第４６条の２（実用新案登録に基づく特許出願）
	


※要するに、もっとも古い日が起算日である
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-23〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ｲ) 出願公開の請求がされることなく出願公開された特許出願について、出願公開がされた日から２年後に出願審査の請求をすることができる場合がある。

　ただし、第４８条の３第５項の追完規定は考慮しない。

（○）　第６４条第１項、第４８条の３第１項。出願公開規定における「特許出願の日」は第３６条の２第２項に定義されており、優先権の主張を伴う特許出願の場合は、先の出願の日が起算日になる。一方、審査請求は「特許出願があつた日から３年以内」であり、実際の出願日が起算日になる。よって、問題のようなことが起こり得る。

・先の出願→１年後に国内優先出願→先の出願から１年６月で出願公開

　→国内優先出願から３年後に審査請求　※出願公開から２年半後に審査請求できる

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-５〕　国内優先権に関して。 ただし、特許出願Ａの出願後、特許出願Ｂが出願されるまでの期間は１年以内であるとし、・・・（問題文に記載したこと以外の特殊な事情もない）。

 (ｲ) 甲が特許出願Ｂを出願する際に、特許出願Ｂに係る発明について、自ら出願した特許出願Ａの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張した場合、特許法の規定によれば、出願Ｂを出願した日から１年６月を経過したとき、出願Ｂについての出願公開が行われる。

（×）　第６４条第１項、第３６条の２第２項かっこ書。優先権の主張を伴う特許出願の場合は、先の出願Aの日が出願公開の起算日になる。出願Bの出願日ではないので、誤り。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H22-６〕　特許出願の分割に関して。ただし、・・・（優先権主張などの特殊事情はない）。 
３ 甲は、特許出願Ａをし、特許出願Ａの日の後、特許出願Ａを分割して新たな特許出願Ｂをした。この場合において、特許出願Ｂについて出願公開の請求がされず特許掲載公報の発行もされていないときは、当該分割の日から１年６月を経過する前に特許出願Ｂについて出願公開がされることはない。 

（×）　第６４条第１項。分割出願の場合、「特許出願の日」はもとの特許出願日である（第４４条第２項）。よって、当該分割の日から１年６月を経過する前に特許出願Ｂについて出願公開がされる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-40〕　特許法に規定する出願公開に関して。

(ｲ) パリ条約による２以上の優先権の主張を伴う特許出願であって、出願公開の請求がなされていないものは、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日から１年６月を経過する前に出願公開が行われる場合はない。

　なお、他のいかなる優先権の主張も考慮しないものとする。

（○）　第６４条第１項の「特許出願の日」は第３６条の２第２項に定義されており、第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日になる。よって、出願公開の請求がなされていないならば、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日から１年６月を経過する前に出願公開が行われる場合はない。
★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第六十四条

２  　出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 

一  　特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 

二  　特許出願の番号及び年月日 

三  　発明者の氏名及び住所又は居所 

四  　願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 

五  　願書に添付した要約書に記載した事項 

六  　外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 

七  　出願公開の番号及び年月日 

八  　前各号に掲げるもののほか、必要な事項

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願公開に関して。 

３ 特許出願の願書に添付した明細書に記載された事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、当該特許出願についての出願公開は行われない。

（×）　第６４条第２項ただし書。第四号から第六号までに掲げる事項が掲載されないだけであり、出願公開は行われる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-40〕　特許法に規定する出願公開に関して。

(ﾊ) 特許庁長官は、外国語書面出願について出願公開をする場合、その外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文が提出されているときは、当該外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項を特許公報に掲載しないことができる。

（×）　第６４条第２項第６号。外国語書面及び外国語要約書面も掲載される。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第六十四条
３  　特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-40〕　特許法に規定する出願公開に関して。

(ﾛ) 願書に添付した要約書の記載に不備があった場合、特許庁長官は、当該要約書に記載した事項に代えて、審査官が作成した事項を特許公報に掲載することができる。
（×）　第６４条第３項。「審査官が作成した事項」ではなく、「自ら（特許庁長官）が作成した事項」を掲載する。大まかにいうと、方式審査は特許庁長官が対応し、実体審査は審査官が対応すると覚えればよい。

★★★☆☆☆☆☆☆☆

（出願公開の請求） 

第六十四条の二  　特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 

一  　その特許出願が出願公開されている場合 
二  　その特許出願が第四十三条第一項、第四十三条の二第一項（※１）又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項（※２）に規定する書類及び第四十三条第五項（※３）に規定する書面が特許庁長官に提出されていないものである場合

※１：　第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

※２：　第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。

※３：　第四十三条の二第二項（第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。）及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。
三  　その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-13〕　特許出願に関して。
４ 外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。 
（×）　第４８条の３。そのような規定はない。（第６４条の２第１項第３号参照）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H26-20〕　特許出願の審査及び出願の公開に関して。

(ﾎ) 外国語書面出願が、特許法第３６条の２第２項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合、特許出願人は、出願公開の請求をすることができない。

（○）　第６４条の２第１項第３号。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H20-８〕　特許法第４１条に規定する国内優先権に関して。

５ 特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Ｂがなされた後、特許出願Ａ及びＢを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Cがなされた。この場合において、A及びBのいずれについても出願公開されることがある。

（○）　第６４条の２第１項。取り下げられたものとみなされる（第４２条第１項）前に、出願公開を請求すれば良い。

★★☆☆☆☆☆☆☆☆

第六十四条の二

２  　出願公開の請求は、取り下げることができない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H25-23〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。 ただし・・・（特殊事情はない）。 

(ﾆ) 出願公開の請求があった後に、その特許出願人が特許出願を取り下げたとしても、その特許出願は必ず出願公開される。
（○）　第６４条の２第２項。出願公開の請求は、取り下げることができない。

《参考：　青本　第６４条の２》

　出願公開の請求があった場合には、すぐに公報発行準備に入ることとなるが、公報発行準備が終了した後には、出願公開の請求を取り下げたとしても、公開公報の発行を止めることが間に合わないため、公開公報が発行されてしまう事態が生じるおそれがあることから、出願公開の請求は取り下げることができないこととした。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H19-40〕　特許法に規定する出願公開に関して。

(ﾆ) 出願公開の請求をした特許出願人は、その出願公開の請求を取り下げることができる場合がある。

（×）　第６４条の２第２項。出願公開の請求は、取り下げることができない。
★★★☆☆☆☆☆☆☆
（出願公開の効果等）
第六十五条  　特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

《参考：　最高裁　判例　昭和６３年７月１９日　「アースベルト事件」》

　補正が特許請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施したものが補正の前後で特許請求の範囲に属する場合は、再度の警告は不要である。

　なぜならば、警告が必要なのは不意打ち防止のためだからであり、この場合は不意打ちにならないからである。
▼補償金　範囲の減縮　前後して　属せば不要　不意打ち防止▼

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
〔H28-8〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。

(ｲ) 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をした。その後、特許請求の範囲を減縮する補正がされた場合、その第三者の実施している製品が補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告がされていないことを理由として、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権（特許法第65条第１項の規定による補償金の支払請求権をいう。以下、本問において同じ。）を行使することが妨げられることはない。 ただし、特許請求の範囲に記載された請求項の数は、当該補正の前後を通じて１つであるものとする。 
（〇）　第６５条第１項。最高裁　判例　昭和６３年７月１９日　「アースベルト事件」参照。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H27-32〕　特許出願についての要件及び出願公開に関して。

(ﾎ) 特許出願について出願公開がされた後、特許権の設定の登録がされた。このとき、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知らないでその登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明の内容を記載した書面を提示した警告をしていなくとも、その特許出願に係る特許権者について、特許法第６５条第１項の規定による補償金の支払請求権が認められる場合がある。 

（×）　第６５条第１項。「知らないで」実施した者に対しては、警告を要する。

《参考：　青本　特許法　第６５条》

　警告を要件としたのは、・・・出願公開公報に載ったというだけでは、第三者がその特許出願に係る発明であることを知っているものとは推定されないということである。というのは、出願公開は、審査を経ていない特許出願について行われるものであり、しかも特許掲載公報にくらべて発行される量も多いので、これをすべて読むことを第三者に義務づけるのは適当ではないからである。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H23-27〕　特許法に規定する出願公開に関して。 

５ 特許出願人は、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなかった場合であっても、出願公開後、特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる場合がある。

（○）　第６５条第１項。後段の規定。悪意の実施者には、警告不要である。

《参考：　青本　特許法　第６５条》

　なお警告をしない場合であっても実施者が出願公開に係る発明であることを知って業として実施していた場合は補償金を請求できる。ただし、この場合は知っていたことの立証は出願人が行わなければならない。また、その実施者が、その出願に係る発明が特許になった場合に、その特許権に対し有効に対抗できる地位、たとえば先使用（七九条）、職務発明の場合の使用者等の地位を有する者であるときは、補償金を支払う義務を負わない。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１７年度

〔H17-14〕　特許出願の出願公開の効果に関して。

 １ 特許出願人が、当該特許出願に係る発明を業として実施している第三者に対して、出願公開後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をし、その後、特許請求の範囲を減縮する補正を行った場合、その第三者の実施しているものが補正の前後を通じて当該発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告をしなくとも、当該特許権の設定の登録後に補償金請求権を行使することができる。

（○）　最高裁　判例　昭和６３年７月１９日　「アースベルト事件」参照
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　【予想問題】
第六十五条
２  　前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 

３  　特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔予想問題〕　特許法に規定する出願公開に関して。

１　第６５条に規定する請求権は、出願公開があつた後に、行使することができる。

（×）　第６５条第２項。特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

《参考：　青本　特許法　第６５条》

　　出願公開された出願のうち約半分はその後の審査により、拒絶されている状況であるから、そのような不安定な段階で請求権の行使を認めると後に拒絶された場合の利害関係の調整が面倒なので、審査が終了して特許権の設定の登録が行われた後に行使を認めることとしたのである。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆　※平成１７年度の出題

第六十五条
４  　第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１７年度

〔H17-14〕　特許出願の出願公開の効果に関して。

３ 特許権者でない甲が、出願公開に係る補償金を当該特許権の設定の登録後に支払った場合、特許権者は、甲に対し、当該特許権の行使をすることができない。 
（×）　第６５条第４項。補償金請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

《参考：　青本　特許法　第６５条》

　　補償金請求権は、出願公開から特許権の設定の登録までの間における実施に対して生ずるものであり、特許権の設定の登録後の実施には、なんら関係ないものであるとしたのである。

　　たとえば、特許出願に係る発明がカラーテレビの受像機についてのものである場合に、ある喫茶店でその受像機を使用しているときは、特許出願人は、その喫茶店の営業者に対し、出願公開から特許権の設定の登録までの間のその受像機の使用に対しては補償金の支払を請求できるし、特許権の設定の登録後の使用に対しては差止請求や損害賠償を請求できる。

　　出願公開中の実施により製造した物について特許権にもとづく差止請求権等の行使を免れるためには、特許出願人と実施者との間で、その旨の特約を結ぶ必要がある。

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
第六十五条
５  　出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき（更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。）、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

〔H28-8〕　特許出願の審査及び出願公開に関して。
(ﾛ) 特許料の納付が猶予され、納付の猶予後の期間内に特許料を納付せず、その期間が経過した後の特許料を追納することができる期間内に、納付が猶予された特許料及び割増特許料を納付しなかったことにより特許権が初めから存在しなかったものとみなされた後は、それ以前に補償金請求権が生じていたとしても、当該補償金請求権を行使することができる場合はない。 
（×）　第６５条第５号かっこ書。第１１２条第６項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされた後でも、さらに第１１２条の２第２項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされる場合がある。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　※平成１７年度

〔H17-14〕　特許出願の出願公開の効果に関して。

２ 出願公開に係る補償金請求権は、出願公開後に特許出願が放棄され、又は取り下げられた場合のみ、初めから生じなかったものとみなされる。

（×）　第６５条第５項。却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、などにもみなされる。
《改訂履歴》
◆２０１６年度版

[2016.01.30]　ver.1発行

[2016.02.06]　ver.2　発行

・第３５条の解答解説の参照先を、「特許庁資料」から「H27改正本」に更新。内容は同一。

・第３６条の２第１項：　経済産業省令で定める外国語（※英語その他の外国語）　に更新。

　　さらに、予想問題を追加。

・第３６条の２第４項：　経済産業省令追加。予想問題追加。前の予想問題の解答誤記訂正。

・第３６条の２第６項：　経済産業省令追加。

・第３８条の２第３項：　経済産業省令の規定の期間を追記。

・そのほか、誤記等の補正

◆２０１７年度版
[2017.01.09]　ver.1　発行

