
平成２５年度弁理士試験論文式筆記試験問題 

 

［特許・実用新案］ 

 

【問題Ⅰ】 

甲は、平成22年１月４日、明細書に発明ａ１を記載し、請求の範囲に発明ａ１の上位概

念である「発明Ａ」を記載した国際出願Ｘを、日本国を指定国から除外しないで外国語で

行った（特許法第184条の３第１項の規定により特許出願とみなされた国際出願Ｘを「外

国語特許出願Ｘ」という。なお、外国語特許出願Ｘは特許法上の記載要件をすべて満たし

ているものとする。）。国際出願Ｘは、平成23年７月15日、国際公開された。 

そして、甲は、平成24年６月１日、外国語特許出願Ｘについて特許法の規定にしたがっ

た翻訳文を提出し、適法に国内移行手続を完了した。さらに、甲は、平成24年７月２日、

出願審査の請求をすると同時に、発明Ａの下位概念である発明ａ２を明細書に追加する補

正（「補正１」という。）をした。 

一方、乙は、平成22年11月１日、明細書に発明ａ１及びａ２を記載し、特許請求の範囲

に、請求項１として「発明ａ１」を、請求項２として「発明ａ２」をそれぞれ記載した特

許出願Ｙを行い、平成25年１月10日、出願審査の請求をした。 

以上を前提とし、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているもの

とする。また、各設問で明示した場合を除き、いかなる補正も出願名義人の変更もされて

いないものとし、かつ、乙は甲と無関係に発明を完成させたものとする。 

 

１．甲は国内法人である。甲の従業員イは、上司ロから電子部品の開発の指示を受け、発

明Ａに係る電子部品を単独で開発した。発明Ａは職務発明であるとする。 

 

(1) 上司ロが従業員イとともに発明Ａの発明者となるか否かはどのような事項を考慮

して判断されるか、説明せよ。 

(2) 特許法第35条（職務発明）の規定の内容を簡潔に述べた上で、同条が設けられて

いる趣旨について説明せよ。 

 

２．特許法第29条の２の規定が設けられている趣旨について述べた上で、特許出願Ｙが、

外国語特許出願Ｘを特許法第29条の２の「他の特許出願」として、同条の規定により拒

絶されるべきものか、説明せよ。 

 

（次頁へ続く） 

 

 

 

 

 

 



３．乙は、平成24年４月頃から発明ａ２を業として実施しているものとする。 

 

(1) 甲は、外国語特許出願Ｘについて、補正１がいわゆる新規事項の追加に当たると

の拒絶理由通知を受けたので、意見書を提出することなく、補正１により追加した

発明ａ２を削除する補正（「補正２」という。）をした。特許請求の範囲は「発明Ａ

」のままで甲が特許権を取得したとき、発明ａ２を実施している乙に対し、甲は当

該特許権を行使できるか述べよ。 
(2) 甲は、乙の上記実施行為を知り、明細書に発明ａ２を追加する補正１を行ったと

いう経緯があったものとする。甲による補正１にはどのような意図があったと考え

られるか。なお、甲は、乙が特許出願Ｙをしていることを知らなかったものとする。 

 

【１００点】 
 
 



［特許・実用新案］ 

 

【問題Ⅱ】 

甲は、レーザー加工装置に係る発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Ｘを行い、

特許権Ｐの設定の登録がされた。明細書、特許請求の範囲又は図面については、補正も訂

正もされていない。一方、乙は、装置αを製造、販売している。当該行為は発明イの実施

に該当する。 

以上のことを前提として、以下の各設問に答えよ。ただし、設問１及び２はそれぞれ独

立しているものとする。 

 

１．乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Ｘの出願後に開始した。 

 

(1) 特許権Ｐの設定の登録前になされた乙による装置αの製造、販売行為について、

甲は乙に対してどのような請求をすることが考えられるか、説明せよ。 

また、その請求は、乙が特許出願Ｘに係る発明イの内容を知らないで装置αを開

発した場合も同様にすることができるか、説明せよ。 

なお、乙は特許権Ｐについていかなる実施権も有していないものとする。 

(2) 丙は、特許権Ｐの設定の登録前に乙から購入した装置αを、特許権Ｐの設定の登

録後に業として使用している。乙が上記(1)における甲の請求に応じることにより

その請求権が消滅していた場合、甲は、丙に対して装置αの使用行為の差止めを求

めることができるか、説明せよ。 

なお、乙及び丙は特許権Ｐについていかなる実施権も有していないものとする。 

 

２．乙は、装置αの製造、販売行為を特許出願Ｘの出願前に開始し、特許権Ｐの設定の登

録後も当該行為を継続して行っている。特許出願Ｘは、発明イが甲と丁との共同発明で

あるにもかかわらず、丁に無断でなされたものであり、乙はこの事実を知っていた。 

 

(1) 甲は、特許権Ｐに基づき乙に対して装置αの製造、販売行為の差止めを求める訴

えを提起した。この訴訟において、乙はどのような主張をすることが考えられるか、

説明せよ。 

(2) 丁は、特許権Ｐに係る自己の持分に基づき、乙に対して単独で装置αの製造、販

売行為の差止めを求めることを検討している。この差止めを求めるにあたり必要な

特許法上の手続としてどのようなものが考えられるか、説明せよ。 

 

【１００点】 

 



【特許・実用新案：論点】 
 
【問題Ⅰ】 

特許出願に関し、以下の事項についての理解を問う。 
１．発明者の認定 
２．職務発明規定の趣旨 
３．特許法第29条の２の趣旨及び外国語特許出願への適用 
４．特許請求の範囲に記載した発明と明細書の補正との関係 
 

【問題Ⅱ】 

以下の点について理解を問う。 

１．補償金請求権について 

(1)補償金請求権の行使 

  (2)特許権との関係 

２．共同出願違反の特許出願に基づく特許権の行使について 

(1)特許権侵害訴訟における被告の対応 

(2)真の権利者が特許権に係る自己の持分を取得するために必要な特許法上の手続 

 

 


