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《フレーズドライ勉強法の特徴》
・論文趣旨問題は、これ一冊で必要十分です。
・短歌形式のフレーズドライ記憶法を採用し、短歌の５７５７７が完成しなければ、項目が抜けていることに気付きます。 
・インプットとアウトプットのバランスが取れた勉強法です。

・短答式試験にも役立つ、重要判例を網羅しています。

・各趣旨を、論文に書ける分量にまとめ直しています。

・記憶のチャンク化、エピソード記憶に対応しており、科学的な記憶方法です。

《フレーズドライ勉強法の使い方》

① 【趣旨など】を読み、該当条文と問われている内容を確認する。

② 該当条文を読む　（法文集などを使用ください）

③ 【原文】を読み、趣旨などを理解する

　　※【出典】を確認する必要はありません。時間を節約しましょう。

④ 【フレーズドライ】と【原文】を読んで、抜き出したキーワードを確認する。

　　※【原文】に、赤線などを引いてください

⑤ 【解凍】を読んで、【フレーズドライ】や【原文】との関係を確認ください。

⑥ 【趣旨など】を見ただけで、【フレーズドライ】が暗唱できるように記憶する。

　　※単語カードの作成を推奨します。

　　※音読したり、書いたりして記憶しましょう。

⑦ 【フレーズドライ】を頭に思い浮かべながら、【解凍】を全文書きする。

　　※【原文】の全文書きより、はるかに効率的です。

⑧ 【趣旨など】を見ただけで、【フレーズドライ】を頭に浮かべつつ、【解凍】できるかを確認する。

☆☆☆　論文試験の合格呪文　☆☆☆

合格呪文は、論文試験開始直後に問題用紙に書き込んで使います。

貴重な解答時間ですが、１分間だけ、呪文の記入に時間を割いてください。

そして、この呪文を確認しながら解答してください。

そうすれば、５点は伸びるはずです。模試などで実験してみてください。

※個人によって効果の出る呪文は異なると思います。独自に工夫しましょう。

①全科目共通 

　『主客時手効（しゅきゃじてこ）　定義・認定　趣旨・外管』 
　・主体、客体、時期、手続きの各要件を抜けなく、効果も記載すること 

　・定義を明確に記載したうえで、本件の認定に言及すること 

　・趣旨は、問われていなくても、必要に応じて簡潔に記載すること 

　・在外者や外国人とくれば、管理人を抜けなく記載すること 

②特許法のみ 

　『単一性　審査請求　優先権 
　　補正と分割　２９の２・３９（にくのにさんきゅう）』 

　・複数の請求項があれば、単一性を検討すること 

　・権利化するには、審査請求を忘れずに 

　・優先権主張、補正、分割、２９条の２、３９条は、常に頭に常駐させて 

＊＊＊　構成　＊＊＊
· 条約　★
[パリ条約]　内国民待遇原則

[パリ条約]　優先権制度

[パリ条約]　特許独立の原則

[パリ条約]　属地主義
[ＰＣＴ条約]　国際出願制度の目的
[ＴＲＩＰｓ協定]　ミニマム・スタンダード（第１条）
[ＴＲＩＰｓ協定]　パリ・プラス・アプローチ（第２条）

[ＴＲＩＰｓ協定]　内国民待遇（第３条）と最恵国待遇（第４条）
· 特許法　★

[第２条]　平成１８年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨

[第２条]　「発明」に該当しないものの類型

[第２条]　「創作」とは何か？
[第２条]　　共同発明の判断基準
[第１７条]　特許法第１７条において、手続の補正を認めている趣旨
[第１７条の２]　最後の拒絶理由通知の定義

[第１７条の２]　拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由
[第１７条の２]　誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由

[第１７条の２]　第３項：　補正における新規事項追加禁止の趣旨

[第１７条の２]　第４項：　シフト補正禁止の趣旨
[第１７条の２]　独立特許要件は？（１２６条７項、１７条の２第６項）
[第２９条]　「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

[第２９条]　医療行為の特許性

[第２９条]　新規性判断の基本的な考え方

[第２９条]　進歩性判断の基本的な考え方

[第２９条]　第２項（進歩性）の趣旨

[第２９条の２]　第２９条の２（拡大先願）の設立趣旨

[第２９条の２]　第２９条の２（拡大先願）が適用される要件

[第３０条]　発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨

[第３０条]　新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨

[第３３条]　特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由（３項）

[第３４条の２]　仮実施権制度を設けた趣旨

[第３５条]　職務発明規定を設けた趣旨

[第３５条]　職務発明の要件

[第３６条]　実施可能要件の趣旨（４項１号）

[第３６条]　先行技術文献開示義務の趣旨（４項２号）

[第３６条]　サポート要件の趣旨（６項１号）

[第３６条]　ＰＢＰクレーム判決の趣旨（６項２号）

[第３６条]　ＰＢＰクレームが許される要件（６項２号）

[第３６条の２]　外国語書面出願の趣旨

[第３６条の２]　外国語書面出願の翻訳文提出期間１年２月の趣旨

[第３７条]　発明の単一性の趣旨

[第３７条]　発明の単一性の定義

[第３９条]　第３９条（先願）の規定の趣旨

[第３９条]　同日出願の取り扱いの趣旨

[第３９条]　冒認出願に先願の地位を認めた趣旨

[第３９条]　発明が同一かどうかの判断手法

[第４１条]　国内優先権制度を導入した趣旨

[第４１条]　意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由

[第４１条]　分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由

[第４２条]　優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由

[第４２条]　見なし取り下げの時期を先の出願の日から１年４月とした理由

[第４４条]　分割を認めた趣旨

[第４４条]　分割の実体的要件

[第４４条]　特施規３０条の内容

[第４６条]　出願変更を認める趣旨

[第４６条の２]　実用新案登録に基づく特許出願の趣旨

[第４８条の３]　出願審査の請求を取り下げることができない理由

[第５０条]　拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由

[第５３条]　第５３条で補正却下とした理由

[第６４条]　出願公開をする理由

[第６４条]　公開が１年６月である理由

[第６４条の２]　出願公開の請求ができる理由

[第６５条]　補償金請求権を認めた理由

[第６５条]　補償金請求権で警告を必要とした理由

[第６５条]　補償金請求した後の補正の通知は必要か？

[第６５条]　補償金請求権を早期に行使するための要件
[第６７条]　特許権の存続期間の延長を認めた理由

[第６８条]　特許権が国内消尽する理由

[第６８条]　並行輸入品に特許権を行使できる要件

[第６８条]　インクタンク事件の要旨

[第６９条]　試験又は研究のためにする特許発明の実施に

　　　　　　　特許権の効力がおよばない理由

【趣旨など】
[パリ条約]　内国民待遇の原則

【フレーズドライ】

　内国民　自国民より　不利ならば　国際的な　保護不十分

【解凍】
　外国人を自国民より不利に扱うと、国際的な工業所有権の保護が不十分になるため、内国民と同じ待遇が得られることを原則とした。

【パリ条約】

第２条　同盟国の国民に対する内国民待遇等

(1) 各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-14

　国家が、工業所有権の保護に関し、外国人をどのように取り扱うかは原則的に自由に決定することができると解されるが、自国民よりも不利に取扱うとすると、国際的な工業所有権の保護が十分に行われないことになる。
【趣旨など】
[パリ条約]　優先権制度

【フレーズドライ】

　パリ優先　同時に出願　困難だ　不利を解消　容易に取得
【解凍】
　工業所有権を、自国と外国で同時に出願することは困難である。外国人の不利を解消し、工業所有権の取得を容易にするために、優先権制度を設けた。

【パリ条約】
第４条　優先権

Ｂ．すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-17

　複数の国で工業所有権を取得するためには、各国ごとに工業所有権の出願手続を行う必要がある。しかしながら、その手続は各国において同一でなく、また手続に用いられる言語も異なるため、複数の国での出願を同時に行うことは困難である。そのため、ある国で最初に特許出願してから別の国において特許出願するのに時間がかかり、その間に当該発明が公開されたり、他人によって同一発明の出願が行われると、別の国で特許を取得することができなくなってしまう。そこで、複数の国において出願をする際の時間的な不利を解消し、工業所有権の取得を容易にするために、パリ４条は優先権制度を設けている。

【趣旨など】
[パリ条約]　特許独立の原則

【フレーズドライ】

　特許権　独立でなきゃ　各国で　防衛しないと　全滅に
【解凍】
　特許権が各国で独立でないとすると、全ての国で特許権を防衛しないと全ての国で消滅してしまう。この負担をなくすために、特許独立の原則を設けた。

【パリ条約】
第4条の2　各国の特許の独立

(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国（同盟国であるか否かを問わない。）において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

(2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。 
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-17

　同一の発明について複数の国において特許権を有する者は、ある国の特許権を維持するために、他の国の特許権を防衛しなければならないという負担から解放されることになる。
【趣旨など】
[パリ条約]　属地主義
【フレーズドライ】

特許権　国内法で　属地主義　領域内のみ　効力及ぶ　
【解凍】
　各国の特許権は、その国の国内法で定められ、その国の領域内のみに効力が及ぶという原則が、属地主義である。
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-29

　特許独立の原則は、属地主義の原則と混同されることがあるので、両者の違いについて述べておく。わが国最高裁は、「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものである・・・我が国においては、我が国の特許権の効力は我が国の領域内においてのみ認められるにすぎない」と述べている。
　特許独立の原則とは、各国において成立した複数の工業所有権がどのような関係に立つかということに関するもので、属地主義の原則とは規律対象を異にするものである。
（注）ちょっと分かりにくいでしょうか？
特許独立の原則とは、同一発明を複数の国で取得した場合に、A国とB国の特許権は独立に存在しており、A国で無効になったり特許期間が過ぎたとしても、B国における特許権には影響しませんよ！という規定です。
属地主義も、結果として部分的に同じことを言っていますけど、成立の背景が異なるというか。。。A国で成立した特許権はA国の領域内で有効なのであって、C国で主張することはできませんよ！という規定です。
【趣旨など】
[ＰＣＴ条約]　国際出願制度の目的
【フレーズドライ】

PCT　重複出願　出願人　重複審査　特許庁楽
【解凍】
　パリ条約の優先権主張制度を利用する場合は、各国毎に重複した出願が必要であり、出願人の負担が大きい。また、出願された各国の特許庁も、各国毎に重複した審査が行われ、各国の特許庁の負担も大きい。ＰＣＴは、単一の出願手続で多数の国への出願を可能とし、国際調査及び予備審査により、基本的な審査も共通化できるため、出願人の負担も各国特許庁の負担も軽減できる制度である。
【参考】
①「特許法概説」　吉藤　page-38

　今日においては全出願数の約半数は、パリ条約に基づく優先権主張を伴う外国からの出願である。しかも、これらは同一発明を複数国に出願するための重複出願であるから、出願人は各国別に方式要件等を考慮して出願資料を作成しなければならないとともに特許を付与するにあたってあらかじめ新規性等の実体審査を行う制度を採る各国の特許庁は、それぞれ別個に先行文献を調査しなければならない。
　このような重複出願および重複審査の実情にかんがみ、出願の方式を統一するとともに、出願人の労力、費用及び各国特許庁の審査のための重複負担を極力低減しようとするのが、ＰＣＴの最大のねらいである。
②「知的財産関係条約」　茶園　page-135

　外国に特許出願を行う場合、各国ごとに定められた書式の出願書類を各国の言語で作成し、各国特許庁に出願しなければならない。そのため、各国ごとに出願書類やその翻訳文を準備しなければならない。また、パリ条約に基づく優先権を主張をするためには、出願は優先期間である１年以内に行わなければならない。
　他方、特許出願の実体審査を行う各国特許庁では、独立して実態審査に必要な情報を収集し、先行技術調査を行った上で、新規性等の特許性の判断を行っている。そのため、複数の国に特許出願が行われた場合には、各国特許庁において同様の先行技術調査等の作業が重複して行われることになる。
　このような出願人と特許庁の双方における労力を軽減すべく、国際出願制度が創設された。
③特許庁「ＰＣＴ　国際調査及び予備審査ハンドブック」
特許協力条約は、特許にかかる国際出願制度を創設して、単一の出願手続で多数の国への出願を可能とすることを主な目的としており、受理官庁、国際調査機関及び国際予備審査機関が共通した手続に従い、国際出願にかかる業務を進めることを求めています。
④特許庁「PCT 国際出願制度の概要」

　PCT国際出願は、このような煩雑さ、非効率さを改善するために利用できる国際的な特許出願手続の制度です。PCT国際出願では、国際的に統一された出願書類をPCT加盟国である自国の特許庁に対して１通だけ提出すれば、すべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願したことと同じ扱いを得ることができます。つまり、そのPCT国際出願に与えられた出願日（国際出願日）は、すべてのPCT加盟国における「国内出願」の出願日となります。
　
【趣旨など】
[ＴＲＩＰｓ協定]　ミニマム・スタンダード（第１条）
【フレーズドライ】

　TRIPs　ミニマム決めて　あとは自由　国際的な　スタンダードに
【解凍】
　ＴＲＩＰｓ協定では、協定に参加する各国が守るべき最低限の基準（国際的なミニマム・スタンダード）を定め、それ以上のレベルの保護をするかどうかは、各国の自由とする取り決めである。

【条文】

第１条　加盟国は、この協定の規定に反さないことを条件として、この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが、そのような義務を負わない。
【参考】
1 「知的財産関係条約」　茶園　page-80

　いわゆる最低基準（ミニマム・スタンダード）の原則を規定するものである。すなわち、ＴＲＩＰｓ協定が定める基準は、加盟国が一律に遵守しなければならない最低基準であって、この協定が適用される限り、国別の事情に応じた例外が一切認められないこと、加盟国がこの協定の基準よりも高いレベルの保護を国内法に定めて提供することはできるが、その義務を負わないことを意味する。
（注）
なかなか良いテキストがないのですが。
要するに、国際的な知的財産権の保護レベルを、一定レベル以上に確保しましょうね！ということだと思います。

【趣旨など】
[ＴＲＩＰｓ協定]　パリ・プラス・アプローチ（第２条）

【フレーズドライ】

　TRIPs　パリ条約に　プラスして　保護水準は　パリがミニマム
【解凍】
　ＴＲＩＰｓ協定は、パリ条約の保護水準を最低限として、さらに保護水準のレベルを上げるアプローチを採用している。

【条文】
第２条　加盟国は、第2部、第3部及び第4部の規定について、1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-82

　すべての加盟国に対し、パリ条約の実体規定及びパリ条約の保護水準を超える新たな義務の履行を最低基準として遵守すべき旨を定めている。これは「パリ条約プラス・アプローチ」と呼ばれるものである。
　その結果、パリ条約の同盟国でなくても、ＷＴＯ加盟国であれば、パリ条約の規定に関する利益を享受することができると同時に、これらを遵守する義務も生じ、違反があれば、ＷＴＯの紛争解決手段の対象となる。

【趣旨など】
[ＴＲＩＰｓ協定]　内国民待遇（第３条）と最恵国待遇（第４条）
【フレーズドライ】

　TRIPs　内国民に　プラスして　最恵国で　外国同じに
【解凍】
　内国民待遇の原則とは、外国人には内国民以上の待遇を与える規則であり、最恵国待遇の原則とは、ある外国に内国民よりも優遇した保護を与えた場合に、他の外国にもその同じ保護を無条件に与えなければならないという原則である。これにより、特定の他の国に対してのみ自国民よりも有利な保護を与えるという問題を解消した。
【条文】
第３条　各加盟国は、知的所有権の保護に関し、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。
第４条　知的所有権の保護に関し、加盟国が他の国の国民に与える利益、特典、特権又は免除は、他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。
【参考】
①「知的財産関係条約」　茶園　page-84

　内国民待遇原則とは、他の加盟国の国民に対して、自国民と差別しない待遇を与える原則を言う。・・・
　「より不利でない待遇」と規定されているため、他の加盟国の国民に対して自国民よりも有利な待遇を与えることも許される。
　最恵国待遇とは、他のいずれかの国民に与えた有利な待遇は、即時かつ無条件に他の加盟国の国民にも与えなければならない原則をいう。
　※特定の他の国に対してのみ自国民よりも有利な保護を与えるという問題を解消した。

【趣旨など】

　[第２条]　平成１８年改正で、発明の「実施」行為に「輸出」を追加した趣旨

【出典】

　青本　特許法　第２条

【フレーズドライ】

　経グロ化　模倣国際　製できず　輸出者判明　反属地主義

【解凍】　

　経済のグローバル化により、我が国の特許製品の模倣品問題が国際化している。

　このため、国内の製造段階で差止めなどができない場合でも、

輸出者が判明した場合に差し止めなどができるようにするために、

発明の「実施」行為に「輸出」を追加した。

　なお、輸出行為自体は国内行為であり、属地主義には反しない。

【原文】

　経済のグローバル化の進展により、

　我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大する等

　模倣品問題の国際化・深刻化に鑑み、

　国内の製造や譲渡の段階では差し止めができない場合であっても、　

　輸出者が判明した場合には、

　権利者が「輸出」の段階で差止め等の措置を講じることを可能とするためである。

　なお、輸出行為自体は、国内で行われる行為であり、

　我が国の工業所有権の効力を直接的に海外における譲渡等の行為に対して

　及ぼすものではないため、属地主義には反しない。

【趣旨など】

　[第２条]　「発明」に該当しないものの類型　

【出典】

　特許・実用新案　　審査基準　第３部　第１章　２．１

【フレーズドライ】

　法則自　単なる発見　反してる　利用してない　思想の手は不可

【解凍】　

　⇒原文のまま

【原文】

　①自然法則自体
　　※エネルギー 保存の法則、万有引力の法則など

　②単なる発見であって創作でないもの
　　※発明者が目的を意識して創作していない天然物(例：鉱石)、自然現象

　③自然法則に反するもの
　　※永久機関

　④自然法則を利用していないもの
　　※経済法則、ゲームのルールそれ自体、数学上の公式、人間の精神活動

　⑤技術的思想でないもの
　　※フォークボールの投球方法、操作マニュアル

　⑥発明の課題を解決するための手段は示されているものの、

　　その手段によっては、

　　課題を解決することが明らかに不可能なもの
 　※中性子吸収物質(例えば、ホウ素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法

【趣旨など】

　[第２条]　　「創作」とは何か？　

【出典】

　特許法概説（吉藤）　page-63

【フレーズドライ】

　創作は　新しいもの　作り出し　作り出すこと　自明でなき事

【解凍】　

　⇒原文のまま

【原文】

　創作であるためには、

　①「新しさ」を有し、

　②「作り出したもの」であり、かつ、

　③作り出すことが自明の事柄でないこと、

　が必要である。

【趣旨など】

　[第２条]　　共同発明の判断基準
【出典】

　特許法概説（吉藤）　page-188
【フレーズドライ】

　着想は　新しいこと　共同で　具体化した者　自明でなければ
【解凍】　

　⇒原文のまま

【原文】

　発明の成立過程を、着想の提供と着想の具体化の２段階に分け、各段階について、実質上の協力者の有無を次のように判断する（共同発明の場合は、このように分けると便利なことが多い）。
(1) 提供した着想が新しい場合は、着想（提供）者は発明者である。
(2) 新着想を具体化した者は、その具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り、共同発明者である。
※そのほか

　単なる管理者、補助者、後援者、委託者等は、共同発明者ではない。

【趣旨など】
　[第１７条]　特許法第１７条において、手続の補正を認めている趣旨　

【出典】

　①青本　特許法　第１７条

　②特許法　第三版（中山）　page-223
【フレーズドライ】

　１７条　円滑迅速　はじめから　完全・先願　出願人酷

【解凍】　

　手続きの円滑迅速な進行のためには、はじめから完全な手続きが望ましい。

　しかし先願主義の下では、早く出願する必要があるため、

　完全な出願は難しく、補正を一切認めないと出願人に酷であるため。

【原文】

①手続きの円滑迅速な進行を図るためには、

　はじめから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいのであるが、

　実際問題として当初から完全なものを望みえない場合も少なくないので、

　昭和３４年制定の現行法は、

　事件が審査、審判又は再審に係属している場合には

　補正をすることができることとし、・・・

　補正を認めることとした。

②先願主義の下においては、可及的速やかに出願する必要があるために、

　当初から完全な書類を整備することは難しい。

　出願後に一切の補正を認めないとすることは、出願人にとって酷であり、

　却って適切な発明保護にもとるものであり、

　出願意欲を削ぎ、結局技術が公開されにくくなるおそれもある。　

【趣旨など】

　[第１７条の２]　最後の拒絶理由通知の定義

【出典】

　青本　第１７条の２　〔字句の解釈〕
【フレーズドライ】

後拒理通　初拒理通の　補正より　通知が必要　拒絶理由のみ
（あときょりつう　はつきょりつう）
【解凍】　

　（原文のまま）

【原文】

　原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。

　※”のみ”、が重要です。

（参考：最初の拒絶理由通知）

　原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、

　第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、

　最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項等に対して、

　はじめて通知する拒絶理由通知を含むものは、最初の拒絶理由である。

【趣旨など】

　[第１７条の２]　拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正を認めた理由

【出典】

　青本　第１７条の２　第１項第４号

【フレーズドライ】

　補正時期　不服と同時　３カ月　十分検討　監視の負担

【解凍】　

　拒絶査定不服審判の請求期間は３カ月と長いため、

　補正の内容を十分に検討して請求ができるはずである。

　また、十分に検討した補正内容であれば、

　第三者の監視負担の軽減にもなる。

【原文】

　平成２０年の一部改正前は、

　拒絶査定不服審判の請求の日から３０日以内に

　補正をすることができるとしていたが、

　同改正により拒絶査定不服審判の請求期間を拡大したことに伴い、

　補正の内容を十分に検討した上で

　適切な審判請求が行われるようにするとともに、

　第三者の監視負担が過度にならないようにするため、

拒絶査定不服審判の請求と同時にのみ補正ができるようにした。
【趣旨など】

　[第１７条の２]　誤訳訂正書に誤訳訂正の理由を記載させることとした理由

【出典】

　青本　第１７条の２　第２項
【フレーズドライ】

　誤訳訂　事実明確　第三者　負担の軽減　審査のチェック　

【解凍】　

　①誤訳の訂正であるという事実が明確になる

　②第三者が適切な誤訳の訂正であるかどうかを判断する負担の軽減になる

　③審査官のチェック負担が軽減される

【原文】

　①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり

　②第三者が外国語書面を照会し、外国語書面に記載された事項に基づく

　　誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減される

　③審査における外国語書面のチェック負担も軽減される　

《参考》

（願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）  

第十七条の二

２  第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、

誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、

その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

【趣旨など】

　[第１７条の２]　補正における新規事項追加禁止の趣旨

【出典】

　青本　第１７条の２　第３項
【フレーズドライ】

　新追禁　権利迅速　第三者　監視の軽減　国際調和

【解凍】　

　①権利付与の迅速化

　②第三者の監視負担の軽減

　③制度の国際的調和　　　

【原文】

　平成５年の一部改正において、

　明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、

　主要国と同様に

　願書に最初に添付した明細書また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ことが規定され、

　制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が

　図られることとなった。

【趣旨など】

　[第１７条の２]　シフト補正禁止の趣旨

【出典】

　Ｈ１８改正本　page-43~44　※第１７条の２第４項
【フレーズドライ】

　シフト補正　２件の審査で　単一性　趣旨の没却　国際調和

【解凍】　

　シフト補正を認めると、１件の出願で２件分の審査結果が得られるため、

　発明の単一性の趣旨が没却される。

　また、制度の国際調和の観点からも適切である。

【原文】

　二以上の発明を一つの願書で出願することができる範囲としては、

　発明の単一性の要件が適用されているところ（３７条）、

　拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して

　技術的特徴の異なる別発明に変更することにより

　２件分の審査結果を得ることができることとなると

　発明の単一性の趣旨が没却される。

　このため、発明の単一性の要件の趣旨に鑑みれば、

　このような補正を禁止することが必要である。

　また、特許制度の国際的調和の観点から、

このような補正を禁止することが適切である。　
【趣旨など】

　[第１７条の２]　独立特許要件は？（１２６条７項、１７条の２第６項）

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第４部　第４章　２．２

【フレーズドライ】

　独立は　２９、２９の２、３９セット　公序良俗　山賊の城

　　　　　　（ニキュー、にくのに、サンキュウセット）

【解凍】　

　２９：　２９条

　２９の２：　２９条の２

　３９：　３９条　※ここまで先願３セット

　公序良俗：　３２条

　山賊の城：　３６条の第４項、第６項

　　※山賊の城で、公序良俗は守られてないでしょうね！

【原文】

補正後発明が独立して特許を受けることができるか否かは、

以下の規定に基 づき判断されるものとする。

(1) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第２９条第1項柱書) 

(2) 新規性(第２９条第１項) 

(3) 進歩性(第２９条第２項) 

(4) 拡大先願(第２９条の２) 

(5) 不特許事由(第３２条) 

(6) 記載要件(第３６条第４項第１号及び第６項第１号から第３号まで)

(7) 先願(第３９条第１項から第４項まで)

《参考》

（訂正審判） 

第百二十六条　　特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 

一  　特許請求の範囲の減縮 

二  　誤記又は誤訳の訂正 

三  　明瞭でない記載の釈明 

四  　他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。 

７  第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、

訂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。

（特許無効審判における訂正の請求） 

第百三十四条の二

９  　第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
※細かい規定ですが、頻出論点です。特許無効審判の請求がされている請求項は、審判において独立特許要件が判断されるため、ここでは除かれます。
【趣旨など】

　[第２９条]　「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第３部　第１章　３．１

【フレーズドライ】

　産業上　人間手治診　業として　利用できない　実施できない

【解凍】　

　（原文と同じ）

【原文】

　①人間を手術、治療又は診断する方法の発明

　②業として利用できない発明

　　例）喫煙方法など、個人的にのみ利用される発明。

　　　　学術的、実験的にのみ利用される発明。

　③実際上、明らかに実施できない発明　

　　例）オゾン層の減少を防ぐために、地球全体を紫外線吸収プラスチックで覆う方法

【趣旨など】

　[第２９条]　医療行為が「産業上利用することができる発明」に該当しない理由
【出典】

　東京高裁　判例　平成１４年４月１１日

【フレーズドライ】

　お医者さん　特許侵害　不当なり　薬でムクミ　しないものとする

【解凍】

　本来、医療行為に特許性を認めないという合理的な理由はない。

　しかし、医療行為に特許を認めた場合は、

　医師が常に特許侵害を恐れながら医療行為に当たらなければならないという結果になり、医療行為の性質上、不当な結果になる。

　医薬の調合については第６９条３項（ムクミ）で特許権の効力を制限しているが、

　医療行為に関してはそのような制限が設けられていない。

　とすると、医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とは

　しないものとしている、と解する以外にない。

【原文】

・・・

一般的にいえば、「産業」の意味を狭く解しなければならない理由は本来的にはない、というべきであり、この点については、被告も認めているところである。

 ・・・

これらのことを併せ考えると、医薬や医療機器に係る技術について特許性を認めるという選択をした以上、医薬や医療機器に係る技術のみならず、医療行為自体に係る技術についても「産業上利用することのできる発明」に該当するものとして特許性を認めるべきであり、法解釈上、これを除外すべき理由を見いだすことはできない、とする立場には、傾聴に値するものがあるということができる。

・・・

医薬や医療機器の場合、・・・医師は、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、などということは、全く心配することなく、医療行為に当たることができるのである。

・・・

医療行為そのものにも特許性が認められるという制度の下では、現に医療行為に当たる医師にとって、少なくとも観念的には、自らの行おうとしている医療行為が特許の対象とされている可能性が常に存在するということになる。

・・・

医師は、常に、これから自分が行おうとしていることが特許の対象になっているのではないか、それを行うことにより特許権侵害の責任を追及されることになるのではないか、どのような責任を追及されることになるのか、などといったことを恐れながら、医療行為に当たらなければならないことになりかねない。

・・・

医療行為に当たる医師をこのような状況に追い込む制度は、医療行為というものの事柄の性質上、著しく不当であるというべきであり、我が国の特許制度は、このような結果を是認するものではないと考えるのが、合理的な解釈であるというべきである。

・・・

特許法は、医薬やその調合法を、飲食物等とともに、不特許事由から外すことにより、これらを特許の保護の対象に加えることを明確にした際にも、医薬の調合に関する発明に係る特許については、「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬」にはその効力が及ばないこととする規定(特許法６９条３項)を設ける、という措置を講じたものの、医療行為そのものに係る特許については、このような措置を何ら講じていないのである。

 ・・・

一般的にいえば、「産業」の意味を狭く解さなければならない理由は本来的にはない、というべきであるとしても、特許法は、上記の理由で特許性の認められない医療行為に関する発明は、「産業上利用することができる発明」とはしないものとしている、と解する以外にないというべきである。

【趣旨など】

　[第２９条]　新規性判断の基本的な考え方

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第３部　第２章　第1節

【フレーズドライ】

　新規性　発明認定　引用の　発明認定　対比し判断　

【解凍】　

　新規性の判断は、請求項に係る発明特定事項を認定し、

　引用発明を認定し、対比して相違点の有無で判断する。

【原文】

新規性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。 

審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る 発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。 

※『有しない』について

　『有さない』ではなく、『有しない』が文法的に正しいそうですね。

　最初は違和感ありましたが、論文練習で慣れました。

【趣旨など】

　[第２９条]　進歩性判断の基本的な考え方

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第３部　第２章　第２節

【フレーズドライ】

　進歩性　技術水準　当業者　引用・容易に　論理づけ・効果

【解凍】　

　進歩性は、出願時の技術水準を把握した上で、

　当業者が引用発明に基づいて容易に発明できると

　論理づけできた場合は、否定される。

　なお、引用発明よりも有利な効果が認められる場合は、参酌する。

【原文】

　進歩性の判断の対象となる発明は、請求項に係る発明である。 

　審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを検討することにより行う。 

　当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要である。そこで、審査官は、これらの諸事実を法的に評価することにより、論理付けを試みる。 

　論理付けを試みる際には、審査官は、請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握する。そして、請求項に係る発明についての知識を有しないが、この技術水準にあるもの全てを自らの知識としている当業者であれば、本願の出願時にどのようにするかを常に考慮して、審査官は論理付けを試みる。 

(1) 審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明(以下この章において「副引用発明」という。)を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。 

(2) 上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。 

(3) 上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合は、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。 

(4) 上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合は、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

★進歩性が否定される方向に働く要素

・主引用発明に副引用発明 を適用する動機付け 

　(1) 技術分野の関連性 

　(2) 課題の共通性 

　(3) 作用、機能の共通性 

　(4) 引用発明の内容中の示唆 

・主引用発明からの設計変更等 ・先行技術の単なる寄せ集め

★進歩性が肯定される方向に働く要素

・有利な効果 

・阻害要因

 例：副引用発明が主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような場合等 

【趣旨など】

　[第２９条]　進歩性の規定（第２９条第２項）を設けた趣旨

【出典】

　青本　第２９条

【フレーズドライ】

　進歩性　容易に想到　排他権　技術の進歩　かえって妨げ

【解凍】

　当業者が容易に想到できるような発明に排他権である特許権を与えることは、技術の進歩をかえって妨げることになるため、進歩性の規定が設けられた。　

【原文】

　通常の人が容易に思いつくような発明に対して排他的権利（特許権）を与えることは

　社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、

　そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。

（参考）　進歩性の趣旨：特許・実用新案　審査基準　第ＩＩＩ部　第２章　第２節

当業者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与すること

は、技術進歩に役立たず、かえってその妨げになるからである。

（参考）　新規性の趣旨：特許・実用新案　審査基準　第ＩＩＩ部　第２章　第1節

特許制度は発明公開の代償として特許権を付与するものであるから、特許権 が付与される発明は新規な発明でなければならない。同項は、このことを考慮 して規定されたものである。

【趣旨など】

　[第２９条の２]　第２９条の２（拡大先願）の設立趣旨

【出典】

　青本　第２９条の２

【フレーズドライ】

　準公知　拡大先願　審請求　後願の処理　防衛出願

【解凍】

(1) 準公知の発明に特許権を与えることは、

　特許制度の趣旨からみて妥当ではない。

(2) 拡大先願を認めることにより、審査請求がされていなくても、後願の処理ができる。

(3) 拡大先願を認めることにより、防衛出願の必要性がなくなる。

【原文】

(1)　先願の明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表される。

　したがって、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても

その内容が先願と同一内容の発明である以上さらに出願公開等をしても、

新しい技術をなんら公開するものではない。

　このような発明に特許権を与えることは、

新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではない。
(2)　審査請求制度を採用したことに伴うものである。

　すなわち、審査は出願審査請求順に行われることになる。

　そのため、ある出願を審査する段階において先願が出願請求されていなければその先願の請求の範囲は確定しない。

　というのは審査の処理が終了するまで請求の範囲は補正により変動するからである。

　したがって先願の範囲を請求の範囲に限定しておくと

　先願の審査処理が確定するまで後願の審査ができないことになる。

　そこで、補正により請求の範囲を増減変更することができる最大限である

出願当初の明細書等に記載された範囲全部に先願の地位を認めておけば

先願の処理を待つことなく後願を処理できる。
(3)　現行制度では、出願人として主たる技術について権利を取得すれば十分であると考えている場合にも、その出願に係る発明の周辺の関連技術を他人にとられないようにしておかないと主たる技術の実施さえも妨げられることになるが、

このような規定にしておけば、主たる技術の説明として明細書の詳細な説明等に記載された関連技術については、

出願人として権利を取得する必要がないと思えば別個に出願しなくてもそれと同一の発明についてされた後願を拒絶できることとなる。

　また、仮に、周辺の関連技術について別個の出願をした場合においても、

それが出願公開されれば、後願を拒絶するために出願審査の請求をする必要がないことになる。

【趣旨など】

　[第２９条の２]　第２９条の２（拡大先願）が適用される要件

【出典】　特許法　第２９条の２

【フレーズドライ】

　２９の２は　出願の日前　特実の　後で公開　発明・出願

【解凍】

・当該特許出願の日前

・他の特許出願又は実用新案登録出願

・当該特許出願後に特許公報の発行、出願公開、実用新案公報の発行

・発明者が同一の者である場合を除く

・当該特許出願の時に、出願人が同一の者である場合を除く

【原文】

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の

他の特許出願又は実用新案登録出願であつて

当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行

若しくは出願公開又は実用新案法第十四条第三項 の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの

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に記載された発明又は考案

（その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。）

と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

【趣旨など】

　[第３０条]　発明の新規性の喪失の例外規定の趣旨

【出典】

　新・注解特p.327

【フレーズドライ】

　新喪例　自ら公開　過度の負担　発明者救済　法目的担保

【解凍】

　自ら発明を公開したものが、新規性を喪失したとして特許を受けられないとなると、出願人に過度の負担となる。

　発明者救済のため、また、第１条の法目的の担保のため、

発明の新規性の喪失の例外規定を設けた。

【原文】

　本条は、発明者の救済や特許法の法目的担保等の意義を有する。

　自ら発明を公開した者がその後、当該発明について特許出願をした場合において、

一律に新規性無しとして全て特許を受けることができないとすると、

出願人に過度の負担を強いることになり、又１条の法目的にも反する結果となる。

　そこで、一定の要件を充足している場合、当該出願に係る発明は、

当該公開との関係において新規性を喪失していないものとした。

（補足）

第３０条は、第２９条第１項、第２項の救済措置である。第２９条の２、第３９条の特例ではなく、出願日が遡るわけではない。つまり、先に出願されてしまった場合は救済されない。

【趣旨など】

　[第３０条]　新喪例規定の限定列挙を、包括的に拡大した趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３０条

【フレーズドライ】

　新喪例　公開態様　多様化で　限定列挙を　包括的に

【解凍】

　公開態様の多様化に伴い、新規性の喪失の例外規定に関して

限定列挙方式では対応できなくなったため、

包括的な規定に変更した。　

【原文】

　対象を限定列挙する方式の下では、

発明の公開の多様化に十分に対応できなくなっていたことや、

インターネットを通じて動画配信された場合は対象とされる一方で

テレビ放送された場合は対象とされないといった不均衡が顕在化していた。

このため、平成２３年の一部改正において限定列挙方式に変えて、

発明が特許を受ける権利を有する者の行為に起因して２９条１項各号の

いずれかに該当することになった場合を包括的に本条の対象とすることとした。

【趣旨など】

　[第３３条]　特許を受ける権利の譲渡に共有者の同意が必要な理由（３項）

【出典】

　青本　特許法　第３３条

【フレーズドライ】

　共有は　それぞれの者が　完全実施　資本と技術者　持ち分の価値

【解凍】

　特許権が共有に係る場合は、それぞれの共有者が完全に実施できる。

　また、発明の実施は資本と技術者により違った結果を生み出す。

　このため、共有者の持ち分の価値も違ってくることになるため、

共有者の同意がなければ譲渡できないこととした。

【原文】

　有体物の場合にあっては同時に同一物を複数人が利用することは不可能であるか、

又は相当の制約を伴うが、

発明は数多くの人が同時に利用する場合でもなんら制約が伴わず、

それぞれの者が完全に実施することができる。

　しかも、発明の実施はその実施に投下する資本と、

関与する技術者如何によっては著しく違った結果を生み出すものであるので、

特許を受ける権利の持ち分の移転を全く自由にするときは、

持ち分の譲渡がされて共有者が変わることにより

他の共有者の持分の価値も著しく違ってくる場合があるのである。

このような結果の生じることを防ぐため、

持分の譲渡には他の共有者の同意を要するものとしたのである。

【趣旨など】

　[第３４条の２]　仮実施権制度を設けた趣旨

【出典】　Ｈ２６改正本　page-17

【フレーズドライ】

　仮専が　なければ危険　ライセンシー　移転に破産　準備と実施

【解凍】

　従来は、特許権成立前のライセンスに関する規定がなかった。

　このためライセンシーは、特許を受ける権利の移転や、

特許を受ける権利を有する者の破産に対する危険があり、

事業の準備と実施に対するリスクがあった。

そのため、仮専用実施権や仮通常実施権の規定を設けた。　　

【原文】

　知財重視の経営戦略の進展により、企業経営において、　　特許権のみならず出願段階において発明の活用の重要性が高まっていた。

しかしながら、従来の特許法においては、特許権成立前のライセンスに関する規定はなかった。

またライセンスの登録についても、特許出願前後におけるライセンスであっても、特許権が成立するまでは登録することができない。

したがって、従来の制度の下では、特許権の設定登録前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、そのライセンスを新権利者に対抗する手段がなかった。

　また、特許権の成立前に特許を受ける権利を有する者が破産した場合は、

ライセンシーには対抗要件を具備する術が無く、破産管財人によりライセンス契約が解除されることを妨げることができない。

このような状況は、出願段階のライセンスに基づき事業を準備又は実施している企業にとって、大きなリスクとなっていた。

【趣旨など】

　[第３５条]　職務発明規定を設けた趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３５条

【フレーズドライ】

　従業者　多くの発明　使用者も　自由な取り決め　インセンティブを

【解凍】

　最近の発明の多くは、従業者による職務発明である。

　しかし、その職務発明には使用者も一定の貢献をしているため、

法定通常実施権を設定した。

　ただし、その契約を使用者と従業者の自由な取り決めに任せたのでは、

従業者に不利になりがちであるため、従業員を保護し、発明のインセンティブを増進させるために、予約承継を禁じた。

【原文】

　このような職務発明について従業者等が特許を受けたときは、

使用者等がその特許権について通常実施権を有するとしたのは、

両者の間の衡平ということを考えたものにほかならない。

すなわち、職務発明がされるまでには、使用者等も直接間接に

その完成に貢献していることを参酌したものである。

・・・

このように予約承継を禁じた理由は、

発明前における契約はとかく従業者等の不利なものになりがちであるので、

従業者等を保護し、ひいては発明意欲を増進せしめるためにほかならない。

※業務に関係のない発明まで、予約承継させられたのでは、たまったもんじゃない！ということです。

【趣旨など】

　[第３５条]　職務発明の要件

【出典】

　特許法　第３５条　第１項

【フレーズドライ】

　従業者　使用者業務の　発明で　現在か過去の　職務に属する

【解凍】

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

【原文】

（職務発明） 
第３５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。

【趣旨など】

　[第３６条]　実施可能要件の趣旨（４項１号）

【出典】

　青本　特許法　第３６条

【フレーズドライ】

　実施可能　要件なければ　失われ　公開の意義　制度の目的

【解凍】

　実施可能要件がなければ、公開の意義や、特許制度の目的も失われる。

【原文】

特許制度は発明を公開した者にその代償として一定期間一定の条件で

独占権を付与するものであるが、

発明の詳細な説明の記載が明確になされていないときは、

発明の公開の意義も失われ、

ひいては特許制度の目的も失われてくることになる。

【趣旨など】

　[第３６条]　先行技術文献開示義務の趣旨（４項２号）

【出典】

　青本　特許法　第３６条

【フレーズドライ】

　文献は　信義誠実　情報開示　理解と把握　調査が容易

【解凍】

先行技術文献の開示義務は、

信義誠実の原則の下、出願人による情報開示を促すものである。

情報開示により、

審査官及び第三者にとって従来技術および本発明の理解と把握が進み、

先行技術調査が容易となる。　

【原文】

出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、

改正前は努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、

信義誠実の原則の下、

出願人による積極的な情報開示を促すものである。

本号に基づいて、先行技術文献情報が開示されれば、

審査官及び第三者にとって従来技術の客観的な理解が容易となり、その結果、

その情報に基づいた本願発明の把握及び先行技術調査が容易となる。

【趣旨など】

　[第３６条]　サポート要件の趣旨（６項１号）

【出典】

　青本　特許法　第３６条

【フレーズドライ】

　サポートは　公開しない　発明の　権利の請求　防止の要件

【解凍】

サポート要件は、

公開しない発明について権利を請求することを

防止するための要件である。

【原文】

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になるわけであり、

これを防止する規定である。

【趣旨など】

　[第３６条]　ＰＢＰクレーム判決の趣旨（６項２号）

【出典】
最高裁判例　平成２７年６月５日　
「プラバスタチンナトリウム事件」
　　
【フレーズドライ】

　プロダクト　物の発明　物である　予測が不可能　第三者不利益

【解凍】

　発明には、物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明の３種類がある。物の発明の特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合は、その製造方法に限定されず、製造された物として認定されるのが相当である。

　製造方法で物を記載した場合、第三者は、どのような物にその権利範囲が及ぶのかが予測不可能となり、第三者に不利益を与えることになる。

【原文】

《特許庁資料より抜粋》

２．最高裁判決（平成 24 年(受)第 2658 号）の概要 

（１）請求項に係る発明の認定について

　　最高裁は、以下のように判示する。 

　　「特許は、物の発明、方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。 

　　したがって、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である。」 

（２）明確性要件（第３６条第６項第２号）について 

　　最高裁は、以下のように判示する。

　　「･･･物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして発明の要旨を認定するとするならば、これにより、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題がある。すなわち、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲において、その製造方法が記載されていると、一般的には、当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか、又は物の発明であってもその発明の要旨を当該製造方法により製造された物に限定しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

　　他方、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては、通常、当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが、その具体的内容、性質等によっては、出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。」

　　「物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。」

【趣旨など】

　[第３６条]　ＰＢＰクレームが許される要件（６項２号）

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第２部　第２章　第３節　4.3.2

【フレーズドライ】

　プロダクト　許されるのは　出願時　特定不可能　実際的でない

【解凍】

　（原文のとおり：上段部分）

【原文】

4.3.2 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合

　物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するとい えるのは、

出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、

又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。

そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。

上記の事情として、以下のものが挙げられる。

(i) 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。

(ii) 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出又は時間を要すること。

《参考：　第３６条第６項第２項》
二  　特許を受けようとする発明が明確であること。 

【趣旨など】

　[第３６条の２]　外国語書面出願の趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３６条の２

【フレーズドライ】

　外国語　書面出願　パリ優先　一年翻訳　誤訳の訂正

【解凍】

外国語書面出願の規定は、

パリ優先権が主張できる一年の直前に特許出願することを決定した場合に、

短期間で翻訳しなければならないが、

誤訳があっても外国語の書面を元にした訂正ができないなど、

発明の適切な保護ができていなかったために設けられた。

【原文】

①パリ優先権が主張できる１年の期間が切れる直前に特許出願をせざるを得ない場合には、

短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、

②願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されていない事項を

出願後に補正により追加することは認められないため、

外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、

外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、

発明の適切な保護が図れない場合があった。

【趣旨など】

　[第３６条の２]　外国語書面出願の翻訳文提出期間１年２月の趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３６条の２

【フレーズドライ】

　３６の２（みろくのに）　１年２月は　公開と　国内優先　２件の翻訳

【解凍】

外国語書面出願の翻訳文提出期間を１年２月としたのは、

公開が１年６月であるため、その準備期間を考慮したことと、

外国語書面出願に基づいて国内優先権を主張する場合に、

２件ともに翻訳文を提出しなければならなくなる場合があることを

考慮したためである。

【原文】

(1)分類付与や公報発行準備等の出願公開前に必要な作業に四月程度を要していること

(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り下げとなってしまう）

ことを考慮したためである。
※この１年２月は、１年４月に改定されていることに注意

【趣旨など】

　[第３７条]　発明の単一性の趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３７条

【フレーズドライ】

　単一性　出願人楽　第三者　利用と取引　特許庁楽

【解凍】

単一性の要件を満たす複数の発明を一つの出願とできれば、

出願人は手続きが楽になり、

第三者は特許情報の利用や取引が容易になり、

特許庁は審査が楽になる。

【原文】

技術的に所定の関係を有する複数の発明は、

別々に複数の出願とするよりも、

一つにまとめて出願するほうが、

出願人にとっては出願手続が簡易になる。

また、第三者にとっては、関連する発明の情報が効率的に入手可能となり、

特許情報の利用や権利の取引が容易となる。

さらに、特許庁にとっては、関連する発明をまとめて

効率的に審査することができるという利点がある。

【趣旨など】

　[第３７条]　発明の単一性の定義

【出典】

　特許法　第３７条　／　特施規　第２５条の８

【フレーズドライ】

　単一性　同一対応　ＳＴＦ　貢献を明示　特施規２５－８

　※ＳＴＦ・・・Special Technical Feature

　※２５－８は、中国語よみでリャンウッパと読んで覚えました。麻雀用語です。

【解凍】

発明の単一性とは、２以上の発明が、

同一のまたは対応する特別な技術的特徴を有している場合に適用される。

なお、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。

【原文】

★特許法　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　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。

【趣旨など】

　[第３９条]　第３９条（先願）の規定の趣旨

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第３部　第４章　１
【フレーズドライ】

　３９で　重複特許を　排除する　一発明に　一特許

【解凍】

第３９条は、重複特許を排除する趣旨から、

一発明一特許の原則を明らかにするとともに、

同一の発明について複数の出願があったときには、

最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。

【原文】

特許法第３９条は、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があったときには、最先の出願人のみが特許を受けることができること(先願主義)を明らかにした規定である。 

特許制度は、技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。

したがって、一発明について 二以上の権利を認めるべきではない。このような、重複特許を排除すべきであるという趣旨により、本条は設けられている。

本条により、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、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(同条第1項)。

【趣旨など】

　[第３９条]　同日出願の取り扱い規定の趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３９条

【フレーズドライ】

　同日で　両方特許は　一発明　抽せんすれば　危険な制度

【解凍】

同日出願の場合に両方に特許権を認めれば、一発明一特許の原則に反する。

また、抽せんで決めるのは、他人が特許権を得ることで自由に実施できなくなるという

危険性のある制度になる。

【原文】

同一の発明について二以上の特許権を認めるというのは

特許法の一発明一特許の原則に反することになり、

また抽せんによることにする案については、特許出願人にしてみれば、

抽せんによって他人が特許権を取得する危険性のある制度よりも、

むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得ることを考慮し、

採用しなかった。

【趣旨など】

　[第３９条]　冒認出願に先願の地位を認めた趣旨

【出典】

　青本　特許法　第３９条

【フレーズドライ】

　冒認も　先願の地位　７４（ナシ）の移転　新喪例で　重複特許

【解凍】

冒認出願に関しても先願の地位を認めたのは、

冒認出願に係る特許権を７４条の規定により移転請求できることになったため、

新喪例の規定を利用して取得した特許権と、

同一の発明について、重複特許権を取得することが可能となってしまうことを

防止するためである。

【原文】

従来、冒認出願に「先願の地位」を認めていなかったが、

平成２３年の一部改正において、真の権利者は、

冒認出願に係る特許権を移転請求権の行使により取得することが可能となったため（７４条）、

仮に冒認出願に「先願の地位」を認めないとすれば、

真の権利者は、冒認出願の公開等から六月経過するまでの間に、

自らも同一の発明について出願することにより、

同一の発明について重複して特許権を取得することが可能となってしまう。

そこで、このような事態を防止するため、平成２３年の一部改正において、

旧６項を削除し、冒認出願について「先願の地位」を認めることとした。

【趣旨など】

　[第３９条]　発明が同一かどうかの判断手法

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第３部　第４章　３．２．１

【フレーズドライ】

　３９は　発明特（ハメトク）同一　付加・削・転　新効果なし　上下とカテゴリ

【解凍】

・発明特定事項が同一の場合、両者は同一である。

・以下の場合は、実質同一とする。
①周知技術の付加、削除、転換等に相当し、かつ、新たな効果もない場合

②先願発明が下位概念、後願発明が上位概念である場合

③単なるカテゴリー表現上の差異である場合

【原文】

(1) 本願発明と先願発明との間に相違点がない場合

(2) 本願発明と先願発明との間に相違点がある場合であっても、両者が実質同一である場合

ここでの実質同一とは、相違点が以下の(2-1)から(2-3)までのいずれかに該当する場合をいう。 

(2-1) 課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの) である場合 

(2-2) 先願発明の発明特定事項を、本願発明において上位概念として表現したことによる差異である場合 

(2-3) 単なるカテゴリー表現上の差異(例えば、表現形式上、「物」の発明であるか、「方法」の発明であるかの差異)である場合 

【趣旨など】

　[第４１条]　国内優先権制度を導入した趣旨

【出典】

　青本　特許法　第４１条

　特許法概説（吉藤）　page-352

【フレーズドライ】

　優先権　改良発明　包括は　自国ＮＧパリＯＫ　ＰＣＴの自己指定

【解凍】

　優先権制度により、元の発明と改良発明を包括的な権利とすることが可能になった。

　また、優先権主張が、我が国の出願では認められないのに、

パリ同盟国の外国人にはパリ条約上の優先権主張が認められるという不均衡があったことも解消できる。

　さらに、ＰＣＴの自己指定の効果も認められることになった。

【原文】

[青本]

特許出願等に基づく優先権制度とは、特許出願をする際に、

我が国に既にした自己の特許出願又は実用新案登録出願（先の出願）

の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願をした場合には、

その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、

その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという

優先的な取扱いを認めるものである。

本制度の導入により、第一に、基本的な発明の出願の後に、

当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で

特許出願を行うことができ、

技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、

第二に、先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として

優先権を主張して特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく国際出願において

日本国を指定（自己指定）した場合にも、

その指定の効果が我が国において認められることとなった。

[特許法概説（吉藤）]

外国人は、パリ条約上の優先権を主張して我が国に出願する場合は、

一連の発明について複数の出願を一つにまとめたり、

新規事項を取り込んで出願することができるので、

包括的な漏れのない権利を取得する上で有利である。

これに対し、従来、国内優先権を有しない国の国民は、

以上の利点を受けないので内外人に一種の取り扱い上の不均衡が存在していた。

【趣旨など】

　[第４１条]　意匠登録出願を基礎として優先権主張できない理由

【出典】

　青本　特許法　第４１条

【フレーズドライ】

　優先権　意匠登録　基礎できず　最終段階　先後願なし

【解凍】

優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階において、

基本発明と改良発明を包括的に一つ発明とするものである。

一方、意匠は技術開発の最終段階で生まれるものであるから、

優先権制度になじまない。

また、意匠登録出願と特許出願には先後願関係がないから、

優先権制度がなくても意匠が公開されるまでは問題が生じない。

【原文】

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

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

【趣旨など】

　[第４１条]　分割・変更出願を優先権主張の基礎とできない理由

【出典】

　青本　特許法　第４１条

【フレーズドライ】

　優先権　分割・変更　基礎できず　審査が必要　第三者負担

【解凍】

　分割や変更の要件を満たしているかについても審査が必要になり、

また、第三者によるサーチ上の負担も増大するため。

【原文】

二号において、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。

【趣旨など】

　[第４２条]　優先権主張の基礎出願を見なし取り下げする理由

【出典】

　青本　特許法　第４２条

【フレーズドライ】

　優先権　見なし取り下げ　競合の　重複審査　重複公開

【解凍】

　（原文と同じ）

【原文】

　競合出願の排除、重複審査、重複公開の回避の観点から、

先の出願をみなし取り下げとすることにしたものである。
【趣旨など】

　[第４２条]　見なし取り下げの時期を先の出願の日から１年４月とした理由

【出典】

　青本　特許法　第４２条

【フレーズドライ】

　優先権　見なし取り下げ　１年４月　見直し期間　公開準備

　※Ｈ２６法改正により、１年３月を１年４月に改正しました

【解凍】

　出願人に、優先権主張の見直しをする期間を与え、かつ、

１年６月の公開準備に入る時期を考慮したためである。

【原文】

　出願人が誤って優先権の主張をした場合を考えると、

先の出願をその時点でみなし取下げとするのは出願人に酷であると考えられ、

出願人に見直しの期間を与える一方、

出願公開のための準備に入る時期を考慮したものである。

★特許法　　（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。

★特許法施行規則　　（特許出願等に基づく優先権主張の取下げ）

第二十八条の四　

２　特許法第四十二条第一項 から第三項 までの経済産業省令で定める期間は、一年四月とする。

【趣旨など】

　[第４４条]　分割を認めた趣旨

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第６部　第１章　第１節　１
【フレーズドライ】

　分割は　公開発明　保護の道　単一性に　明細図

【解凍】

（原文のとおり）

【原文】

特許出願の分割制度は、公開の代償として一定期間独占権を付与するという 特許制度の趣旨を踏まえ、特許出願に含まれる、発明の単一性の要件を満たさない発明等にもできるだけ保護の道を開くべきであることから、設けられたも のである。 

【趣旨など】

　[第４４条]　分割の実体的要件

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第６部　第１章　第１節　２．２

【フレーズドライ】

　分割の　実体要件　全部ダメ　当初の明請図（メセズ）　査定後直前

【解凍】

　（原文の通り）

【原文】

特許出願の分割は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願とするものであるから、以下の(要件１)及び(要件３)が満たされる必要がある。また、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという特許出願の分割の効果を考慮すると、以下の(要件２)も満たされる必要がある。

(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(3.1 参照)。 

(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(3.2 参照)。 

(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(3.3 参照)。 

　ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がなされた場合は、(要件２)が満たされれば、(要件３)も満たされることとする。これは、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書等に記載されていた事項については、補正をすれば、原出願の明細書等に記載した上で、特許出願の分割をすることができるからである。 

【趣旨など】

　[第４４条]　特施規３０条の内容

【出典】

　特許法施行規則第３０条

　特許・実用新案　審査基準　第６部　第１章　第１節　６．２

【フレーズドライ】

　分割で　特施規３０　補正あり　３９回避　出願同時

【解凍】

　論文試験では、これの記載漏れに注意しましょう。

　商標法の場合は、これの遡及効がめんどうです。確認しておきましょう。

【原文】

◆（特許出願の分割をする場合の補正） 

特許法施行規則　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・実用新案　審査基準　第６部　第１章　第１節　６．２

分割出願が適法であり、分割出願の請求項に係る発明と分割後の原出願の請求項に係る発明とが同一である場合には、第３９条第２項の規定が適用される。

【趣旨など】

　[第４６条]　出願変更を認めた趣旨

【出典】

　特許・実用新案　審査基準　第６部　第２章　１
【フレーズドライ】

　変更は　出願形式　誤選択　事計変更　有利な形式

【解凍】

（原文のまま）

【原文】

出願人が出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、

もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、

出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が生ずることがある。 

出願の変更制度は、このような観点から設けられたものである。 

【趣旨など】

　[第４６条の２]　実用新案登録に基づく特許出願の趣旨

【出典】

　青本　特許法　第４６条の２

【フレーズドライ】

　４６の２　権利安定　２０年　制度の併存　利点活かせず

【解凍】

実用新案登録出願は、

出願してから短期間で設定登録を受けるため、

審査を経た安定性の高い、権利期間が２０年と長い特許権に変更することが困難であった。

このため、特許権の取得が必要になる可能性が排除できない場合は、

初めから特許出願とする必要があり、制度の併存の利点が活かされないという問題があった。

【原文】

従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、

また、実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することが、

もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。

しかしながら、実用新案登録出願については、

出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため、

出願変更の機会は非常に制限されていた。

このような状況においては、

実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い

審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、

権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、

特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。

そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、

実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、

特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が活かされないとの指摘があった。

【趣旨など】

　[第４８条の３]　出願審査の請求を取り下げることができない理由

【出典】

　青本　特許法　第４８条の３

【フレーズドライ】

　審請求　審査が無駄に　取り下げろ　開始の条件　手続き非係属
【解凍】

　審査請求の取り下げを認めると、それまでの審査が無駄になる。

　また、特許出願の取り下げはできるので、審査請求の取り下げを認める実益もない。

　さらに、審査請求は審査開始の条件にすぎず、その手続き自体は非係属であるため、

審査請求の取り下げを認めないこととした。

【原文】

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り下げはできるので、

そのほかに出願審査の請求の取り下げを認めることは

手続きが複雑になるだけで実益がないと考えられる。
【趣旨など】

　[第５０条]　拒絶理由に意見書を提出する機会を与える理由

【出典】

　青本　特許法　第５０条

【フレーズドライ】

　拒理通の　意見書提出　ゴミ（５３条）除き　出願人酷　審査官過誤

【解凍】

　拒絶理由通知に対して意見書を提出できないとすると、

　出願人に酷であり、また、審査官に過誤がある場合があるので。

　なお、第５３条第1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。

【原文】

本条は、特許出願人に対する拒絶理由の通知について規定したものである。審査官が特許出願について審査をした結果、前条各号に規定する拒絶理由に該当するものであるという心証を得た場合においても、

なんら弁明の機会を与えずただちに拒絶査定をすることは特許出願人に対して苛酷であり、

また審査官も全く過誤なきことは保証し得ないので、

特許出願人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会ともしようとする趣旨である。

【趣旨など】

　[第５３条]　第５３条で補正却下とした理由

【出典】

　青本　特許法　第５３条

【フレーズドライ】

　ゴミ（５３条）却下　拒絶理由と　したならば　更に補正可　審査の遅延

【解凍】

　拒絶理由とした場合は、さらに補正が可能となり、審査が遅延するから。

【原文】

　特許出願の拒絶の理由とすると、

　その補正が不適法である旨の拒絶理由を再度通知し、

　更にその拒絶理由通知に対しては、補正が可能であるから、

　更に補正について審査を行う必要があり、

　審査の迅速性が確保され難いこととなるため、

　・・・当該補正を却下することとした。　

【趣旨など】

　[第６４条]　出願公開をする理由

【出典】

　青本　特許法　第６４条

【フレーズドライ】

　公開は　公表の遅延　伝統の　（企業）活動不安定　重複研投（研究投資）

【解凍】

　伝統的審査主義の制度では、発明の公表が遅延することがあったため、

　企業活動が不安定となり、重複研究や重複投資を招いていた。

　その弊害を除去するために、公開制度を採用した。

【原文】

　この制度の目的は、審査の遅延により、

　出願された発明の内容が長期間公開されず、そのため、

　企業活動を不安定にし、また、重複研究、重複投資を招いているという

　弊害を除去することである。

【趣旨など】

　[第６４条]　公開が１年６月である理由

【出典】

　青本　特許法　第６４条

【フレーズドライ】

　公開は　パリ優証明　諸外国　ＰＣＴも　１年６月

【解凍】

　（原文のまま＋ＰＣＴ）

【原文】

　そうすると、優先証明書の提出期間が第一国出願日から１年４月であり、

　それに出願公開の準備期間を考慮すると公開できるもっともはやい時期が

　１年６月ということになる。

　また早期公開制度を採用している諸外国がいずれも１年６月で公開していることもある。

【趣旨など】

　[第６４条の２]　出願公開の請求ができる理由

【出典】

　Ｈ１１改正本　page-73

【フレーズドライ】

　出願の　早期公開　第三者　模倣の抑止　補償金請求

【解凍】

　出願の早期公開により、第三者の模倣に対する抑止力を発生させる目的である。

また、早期の補償金請求権の発生を可能とすることとした。

【原文】

　しかしながら、出願から出願公開がなされるまでの期間については、何らの権利も発生しない。

　一方、出願後、その発明を出願人が実施している場合には、

その実施により第三者が模倣を行う危険性が存在する。

　近年、出願から１年以内の実施を理由として早期審査の申し出が増加する傾向にあり、

出願後まもなく自己の発明を実施する者が増加していると考えられるが、

その場合において、自己の実施の結果、第三者の模倣が発生したとしても、

出願公開又は特許権の設定の登録後までは、それに対して何らの抑止力は存在しないことになる。

　出願公開を早期に行うことで、このような事態に対応することが可能となることから、

出願人の請求により、出願から１年６月経過前であったとしても、

出願公開を行うこととし、早期の保証金請求権の発生を可能とすることとした。　

【趣旨など】

　[第６５条]　補償金請求権を認めた理由

【出典】

　青本　特許法　第６５条

【フレーズドライ】

　補償金　仮保護規定　公開で　第三者実施　損失補填

【解凍】

　補償金請求権は、出願人の公開から特許権の設定の登録までの仮保護規定である。

　出願公開により、第三者が実施した場合の出願人の損失を塡補するための権利である。　

【原文】

　本条は、出願公開の場合の仮保護について規定したものである。

　出願公開は、特許出願の内容を一般公衆に知らせるものであるから、

第三者はその内容を実施することが可能になる。

　そこで自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を塡補するために

その実施をした者に対する補償金請求権を認めることとしたのである。

【趣旨など】

　[第６５条]　補償金請求権で警告を必要とした理由

【出典】

　青本　特許法　第６５条

【フレーズドライ】

　補償金　警告範囲を　明確に　未審査大量　推定されない

【解凍】

　警告により、権利範囲を明確にするためである。

　また、出願公開は未審査の状態のものであり、大量にあることから、

実施者がその発明を知っているとは推定されないためである。　

【原文】

　この警告を要件としたのは、補償金請求権は、この規定により創設するものであり、その範囲を明確にするためである。

　そして、警告があった後は、たとえそれが特許出願に係る発明と無関係に発明した

自己の発明である場合であっても補償金を支払わねばならないことになる。

　このことは、別の面からみれば、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。

【趣旨など】

　[第６５条]　補償金請求した後の補正の通知は必要か？

【出典】

　アースベルト事件　昭和６３年０７月１９日　最高裁判所第三小法廷

【フレーズドライ】

　補償金　範囲の減縮　前後して　属せば不要　不意打ち防止

【解凍】

　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。

【原文】

　その補正が、願書に最初に添付した

明細書又は図面に記載した事項の範囲内において

補正前の登録請求の範囲を減縮するものであつて、

第三者の実施している物品が補正の前後を通じて

考案の技術的範囲に属するときは、右補正の後に再度の警告等により

第三者が補正後の登録請求の範囲の内容を知ることを要しないと

解するのが相当である。

　第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを

防止するために右警告ないし悪意を要件とした同条の立法趣旨に照らせば、

前者の場合のみ、改めて警告ないし悪意を要求すれば足りるのであつて、

後者の場合には改めて警告ないし悪意を要求しなくても、

第三者に対して不意打ちを与えることにはならないからである。

【趣旨など】

　[第６５条]　補償金請求権を早期に行使するための要件

【出典】

　特許法６５条など

【フレーズドライ】

　補償金　早期の行使は　警告と　優先審査　特施規さいさん（３１条の３）

【解凍】

・補償金請求権の発生には、出願公開と警告が必要である。

　※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。

・補償金請求権を行使するためには、特許権の設定の登録が必要である。

・早期に特許権の設定の登録を得るには、優先審査が有効である。

・優先審査は特許庁長官の判断によるため、

　事情説明書の提出が有効である。

【原文】

（出願公開の効果等） 

特許法　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。

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

（優先審査） 

特許法　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。 

（優先審査に関する事情説明書の提出） 

特許法施行規則　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。

【趣旨など】

　[第６７条]　特許権の存続期間の延長を認めた理由

【出典】

　青本　特許法　第６７条

【フレーズドライ】

　存続の　期間延長　安全性　期間の浸食　制度の基本

【解凍】

　薬や農薬の分野では、安全性の確保等のために、実施には許認可が必要である。

　その許認可には時間がかかるため、特許期間が侵食されているという問題を生じていた。

　しかし、特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として

一定期間その権利の専有を認める制度であり、

特許期間の浸食は特許制度の基本にかかわる問題であるため、

特許権の存続期間の延長制度が創設された。

【原文】

特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として一定期間その権利の専有を認め、

これによって発明を保護しつつ、一般の利用に供し、

もって産業の発展を図ることを目的としているが、一部の分野では、

安全性の確保等のための政府の法規制に基づく許認可を得るに当たり

所要の実験によるデータの収集及びその審査に相当の長期間を要するため、

その間はたとえ特許権が存続していても権利の専有による利益を享受しえず、

その期間に相当する分だけいわば特許期間が侵食されているという問題を生じた。

このような法規制そのものは、その趣旨からして必要欠くべからざるものであるが、

その結果として、当該規制対象分野全体として、かつ、不可避的に、

本来享受できるはずの特許期間がその規制に係る期間の分だけ享受し得ないこととなっている。

しかも、これらの規制審査期間の短縮にも、安全性の確保等の観点からおのずから限界がある。

こうした事態は、特許制度の基本にかかわる問題であるため、

昭和六二年の一部改正において、特許権の存続期間の延長制度が創設された。

【趣旨など】

　[第６８条]　特許権が国内消尽する理由

【出典】

　最高裁　判例　「ＢＢＳ並行輸入事件」
　平成９年７月１日

【フレーズドライ】

　消尽論　目的達成　譲渡して　自由な流通　二重の利得

【解凍】

　特許権者が国内において特許製品を譲渡した場合には、

当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽する。

消尽しないとすると、再譲渡のたびに特許権者の許可が必要となり、

自由な流通が阻害される。

また、特許権者は、最初の譲渡の際に特許権の利益を得ているのであって、

再譲渡による二重の利得を認める必要性もない。

【原文】

しかし、特許権者又は実施権者が我が国の国内において

特許製品を譲渡した場合には、

当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、

もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、

譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

けだし、

(１)　特許法による発明の保護は社会公共の利益との調和の下において

実現されなければならないものであるところ、

(２)　一般に譲渡においては、譲渡人は目的物について有するすべての権利を

譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得するものであり、

特許製品が市場での流通に置かれる場合にも、

譲受人が目的物につき特許権者の権利行使を離れて自由に業として使用し再譲渡等をすることができる権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものであって、仮に、

特許製品について譲渡等を行う都度特許権者の許諾を要するということになれば、

市場における商品の自由な流通が阻害され、特許製品の円滑な流通が妨げられて、

かえって特許権者自身の利益を害する結果を来し、ひいては

「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」

（特許法一条参照）という特許法の目的にも反することになり、

(３)　他方、特許権者は、特許製品を自ら譲渡するに当たって

特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を取得し、

特許発明の実施を許諾するに当たって実施料を取得するのであるから、

特許発明の公開の代償を確保する機会は保障されているものということができ、

特許権者又は実施権者から譲渡された特許製品について、

特許権者が流通過程において二重に利得を得ることを認める必要性は

存在しないからである。

【趣旨など】

　[第６８条]　並行輸入品に特許権を行使できる要件

【出典】

　ＢＢＳ並行輸入事件

　平成9年07月01日　最高裁判所第三小法廷

【フレーズドライ】

　国外で　譲渡するなら　除外して　さらに転得　明確表示

【解凍】

・外国における譲受人に対して

　当該製品について販売先ないし使用地域から

　我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合

・譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対して

　譲受人との間で上記の旨を合意しており、かつ、

　特許製品に、その旨を明確に表示した場合

【原文】

我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において

特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、

譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から

我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、

譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、

譲受人との間で右の旨を合意した上

特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、

当該製品について我が国において特許権を行使することは

許されないものと解するのが相当である。

【趣旨など】

　[第６８条]　インクタンク事件の要旨

【出典】

　最高裁　判例　「インクタンク事件」
　平成１９年１１月８日

【フレーズドライ】

　消尽は　製品そのもの　部材替え　同一性欠く　新たな製造

【解凍】

　国内消尽論が適用されるのは、

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られる。

　しかし、その特許製品の部材を替えて、

元の特許製品と同一性を欠く特許製品が

新たに製造されたものと認められるときは、

消尽論が適用されない。

【原文】

特許権の消尽により特許権の行使が制限される対象となるのは、

あくまで特許権者等が我が国において譲渡した特許製品そのものに限られるものであるから、

特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、

それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、

特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許されるというべきである。

そして、上記にいう特許製品の新たな製造に当たるかどうかについては、

当該特許製品の属性、特許発明の内容、加工及び部材の交換、態様のほか、

取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当であり、

当該特許製品の属性としては、製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様が、

加工及び部材の交換の態様としては、加工等がされた際の当該特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、当該部材の特許製品中における技術的機能及び経済的価値が

考慮の対象となるというべきである。

【趣旨など】

　[第６９条]　試験又は研究のためにする特許発明の実施に、特許権の効力がおよばない理由

【出典】

　青本　特許法　第６９条

【フレーズドライ】

　特許権　試験や研究　実施せず　次の段階　進歩せしめる

【解凍】

　試験や研究は、特許権を実施することを目的とせず、

技術を次の段階に進歩せしめることを目的としているため。

【原文】

試験又は研究のためにする特許発明の実施に特許権の効力がおよばないこととしたのは、

試験又は研究がもともと特許に係る物の生産、使用、譲渡等を目的とするものではなく、

技術を次の段階に進歩せしめることを目的とするものであり、

特許権の効力をこのような実施にまでおよぼしめることは

却って技術の進歩を阻害することになるという理由にもとづく。


