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設問１⑴について 

職務発明とは、①従業者等がした発明であって、②使用者等の業務範囲に

属し、かつ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をいう。 

本問においては、①乙は使用者等である甲の従業者であり、②イに係る農

作業機は甲の業務範囲に属する。また、③乙は甲の開発部門に属し、イに至

った行為は乙の現在の職務の属する。 

よって、発明イは職務発明に該当する。 

設問１⑵について 

職務発明について勤務規則等においてあらかじめ特許を受ける権利を使用

者等に取得することを定めたときは、特許を受ける権利は、使用者等に原始

帰属する（35条３項）。 

本問においては、あらゆる発明について、発明のなされた経緯にかかわら

ず、発明が完成した時点で甲が取得する旨規定されている。この規定は、職

務発明以外については無効である（35条２項）。しかし、職務発明について

は有効である（同項反対解釈）。 

よって、乙がしたイについての特許を受ける権利は、甲に帰属する。 

設問１⑶について 

丁は、乙に対して、イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると

主張できる。 

乙は、特許を受ける権利を有しておらず、丁は、甲から、特許を受ける権

利を譲り受けているためである（33条１項）。 

設問１⑷について 

丁は、丙に対して、イについての特許を受ける権利が丁に帰属していると

主張できる。 

特許出願前における特許を受ける権利の承継は、出願が第三者対抗要件で

あるところ（34条１項）、丁は第三者丙より先に出願しているためである。 

設問２⑴について 

１．優先権の発生要件の検討 

優先権の発生要件につき、パリ条約同盟国Ｘの国民である甲が、Ｘに実用

新案登録出願Ａをしている（パリ４条Ａ⑴）。 

ここで、Ｘが「正規の」国内出願であることを要するところ、Ａに係る実

用新案権が放棄されているが、Ａは、出願をした日付が確定されており、そ

の結果のいかんは問われないため、Ｘは正規の国内出願であり（同条Ａ⑶）、

優先権の発生要件を満たす。 

２．優先権の主張要件の検討 

そして、Ａの出願人である甲が、パリ条約同盟国である日本国に、優先期

間内に特許出願をし（パリ４条Ａ⑴・Ｃ⑴）、実用新案登録出願に基づく優

先権を主張して特許出願をすることができるため（同条Ｅ⑵）、優先権の主

張要件も満たす。 
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３．結論 

したがって、甲は、Ａに基づく優先権を主張して、優先期間内に日本国に

おいて特許出願をすることができる。 

設問２⑵について 

乙は、パリ条約の例による優先権主張を伴う特許出願を、経済産業省令で

定めるところにより、優先期間経過後２月以内にすべきである（43条の２第

１項、施規 27条の４の２第２項）。 

本問では、優先期間経過後２月以内であり、乙が出願を失念していたため、

故意に優先期間内に出願をしなかったものでもない（43条の２第１項但書）。

この際、優先期間経過後２月以内での優先権主張書面、Ａの日から１年４月

以内の優先権証明書の提出に加え（43条１項・２項準用）、回復理由書の提

出と、不責事由には当たらないため、回復手数料の納付を要する（施規 27条

の４の２第４項準用、195条２項別表 11号）。 

これにより、優先権の効果が得られ（パリ４条Ｂ）、Ａの公報発行による

新規性違反（29条１項３号）の拒絶理由（49条２号）を有しないこととなる。 

なお、優先権主張を伴わない出願は、Ａの公報発行によって、新規性違反

（29条１項３号）の拒絶理由を有し（49条２号）、新規性喪失の例外の既定

の適用も受けることができないため（30条２項かっこ書）、すべきではない。 

設問２⑶について 

Ａの請求の範囲にはイのみが記載されているが、出願書類全体にはイ・ロ

が記載されているため、Ｂに係るイ・ロいずれにも優先権の効果が認められ

る（パリ４条Ｈ）。 

そして、Ａの公報発行は、優先期間内のものであるため、優先権の効果に

より、Ｂに係るイ・ロは、いずれも当該公報発行によって不利な取り扱いを

受けない（パリ４条Ｂ）。 

したがって、Ｂに係るロは、Ａの公報発行により、29条１項３号に掲げる

発明に該当するとの拒絶の理由を有しない。 

以上 
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設問１⑴について 

１．検討 

乙のｂと甲のイは、溶剤が「Ｆ」と「Ｂ、Ｃ又はＤ」で異なる。そのため、

文言上、乙のｂは甲のイの技術的範囲（70条１項）に属さない。 

２．均等論 

しかし、①Ｂ、Ｃ又はＤはイの本質的部分ではなく、②Ｆに置き換えても

イの目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものである。したが

って、③Ｆに置き換えることに、当業者がｂの製造等の時点において容易に

想到することができたものであり、④ｂが、Ｐに係る出願時における公知技

術と同一又は当業者が容易に推考できたものでなく、⑤ｂがＰに係る出願手

続時においてイに係る特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる

等の特段の事情もないときは、ｂは、イに係る特許請求の範囲に記載された

構成と均等なものとして、イの技術的範囲（70条１項）に属するものと解さ

れる。 

よって、上記要件③～⑤をすべて満たす場合は、ｂはイの技術的範囲に属

する（70条１項）といえる。 

設問１⑵について 

１．均等の第５要件について 

均等の第５要件に関し、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載

された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容

易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載し

なかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特

許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の

範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特

許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたもの

に当たるなどの特段の事情が存すると解すべきである。 

２．結論 

よって、Ｐに係る出願時の明細書において、イの作用効果を奏する溶剤と

してＢ～Ｅが記載されているが、特許請求の範囲においてＥが記載されてい

ないことは、Ｅが特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たり、特

段の事情があると主張することができる。 

設問２⑴について 

１．特許権者等は、その侵害の行為がなければ販売することができた物の単位

数量当たりの利益の額に、譲渡数量のうち実施相応数量を超えない部分を乗

じて得た額を損害額とすることができる（102条１項柱書）。 

２．本問において、甲は、ａの１製品当たりの利益額を乙の譲渡数量に乗じて

得た額を損害額として主張することができる。 

設問２⑵について 

１．譲渡数量のうち、その一部に相当する数量を特許権者が販売することがで

きないとする事情があるときは当該事情に相当する数量（特定数量）を控除
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した数量とされる（102条１項１号かっこ書）。 

２．本問において、ｂの販売数量のうち 70％は、乙の営業努力により販売でき

たものであるため、本問⑴の譲渡数量より 70％が控除されるべきであると主

張することができる。 

設問２⑶について 

特定数量である乙のｂの譲渡数量の 70％について、甲のＰの実施に対し受

けるべき金銭の額に相当する額を請求することを主張することができる（102

条１項２号）。 

設問３⑴について 

１．否認 

⑴ 本問では、丙は、甲の特許権Ｐに係る特許発明イの技術的範囲に属する塗

料ｃを（70条１項）、業としての実施である製造販売をしている（２条３項

１号）。したがって、丙の当該行為は、形式的にＰの侵害である（68条）。 

⑵ よって、丙が当該訴訟において否認できない。 

２．先使用権の抗弁（79条） 

⑴ 本問では、①丙は、イと同一の発明を自ら完成させているので、知得経路

は異なる（79条）。また、②同条における「事業の準備」とは、即時実施の

意図を有し、かつ、その即時実施の意図が、客観的に認識される態様・程度

において表明されていることを意味すると解されるところ、丙は、甲の出願

日よりも前に、発明イの技術的範囲に属する塗料に特化した製造装置を発注

し、納品された当該製造装置を日本国内の丙の工場に設置して、取引業者ら

に対し、それらの事実を伝え、発注があれば直ちに日本国内で当該塗料の製

造を開始することを説明しているので、丙は、甲の出願の際現に日本国内に

おいてイの実施である「事業の準備」をしていることとなる。 

したがって、丙は、ｃの製造についてＰに対する先使用権を有する（79条）。 

⑵ よって、丙は、先使用権の抗弁をすることができる。 

設問３⑵について 

１．否認 

⑴ 本問では、上記の通り、丙の当該行為は、形式的にＰの侵害である（68条）。 

⑵ よって、丙が当該訴訟において否認をしても、認められない。 

２．先使用権の抗弁（79条） 

⑴ 79条における「発明の範囲内」とは、出願の際に先使用権者が現に準備等

をしていた形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲

内において変更した実施形式にも及ぶと解される。 

本問では、ｃからｄに切り替えて製造販売を行っているが、先使用権者丙

が製造したｄは、ｃに含まれる顔料を塗料の耐久性には影響のない別の顔料

に変更したものであり、イの技術的範囲に属することから、発明イの同一性

の範囲内であるといえる。 

したがって、丙は、ｄの製造についてＰに対する先使用権を有する（79条）。 

⑵ よって、丙は、先使用権の抗弁をすることができる。       以上 


