
平成２０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、コップ用の新規な形状の取っ手Ｈを自ら開発し、平成18年２月１日、Ｈを有しＨ

以外の部分が周知の形状のコップＡを日本国内の博覧会に出品した。さらに、平成18年７
月１日、甲は、Ａを博覧会へ出品したことについて意匠の新規性の喪失の例外の適用を受
けて、意匠に係る物品を「コップ」として、Ｈの形状について部分意匠の意匠登録出願Ｘ
をした。
その後、甲は、出願Ｘの願書における意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明及び意匠

の説明の記載、並びに願書に添付した図面の記載から、明細書、実用新案登録請求の範囲
及び図面を作成し、平成18年９月１日、出願Ｘをもとの出願とする実用新案法第10条第２
項の規定（出願の変更）による出願として、Ａの形状についての実用新案登録出願Ｙをし
た。出願Ｙに係る実用新案権は、平成19年３月１日、出願当初の明細書、実用新案登録請
求の範囲及び図面の記載のまま、設定の登録がされた。
乙は、平成17年12月１日、Ｈと同一の形状のコップ用取っ手ｈを自ら開発し、平成18年

６月１日までにＡと同一の形状のコップａ１の設計図及び金型を作成し、平成18年８月１
日からａ１の製造・販売を開始した。ｈ及びａ１は、乙によってａ１の製造・販売が開始
される日まで、乙以外に知られることはなかった。乙は、平成18年11月１日にａ１全体の
形状を小型にしたコップａ２の製作を企画し、平成19年２月１日からａ２の製造・販売を
開始した。
乙によるａ１及びａ２の製造・販売を発見した甲は、乙に対して、ａ１及びａ２の製造

・販売について実用新案技術評価書を提示して警告をした上で、平成19年10月１日、乙を
被告として、実用新案権に基づきａ１及びａ２の製造・販売の差止めを求める訴訟を提起
した。
乙は、その後もａ１及びａ２の製造・販売を継続している。
この設例において、当該訴訟における乙の主張について、以下の問いに答えよ。ただ

し、(1)(イ)、(1)(ロ)及び(2)は、それぞれ独立しているものとする。また、特に文中に
示した場合を除き、意匠登録出願及び実用新案登録出願は、国際出願に係るものでも、補
正後の新出願でも、分割又は変更に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わない
ものとする。 

(1)	 乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在するから、当該実用新案権を行使するこ
とができない旨主張することにした。
(イ) 乙は新規性欠如の無効理由について、どのような主張をすることができるか、必
要があれば場合分けをして、根拠とともに説明せよ。

(ロ) 出願の経緯にかんがみると、乙は、新規性欠如及び進歩性欠如以外にどのような
無効理由を主張することができるか、根拠とともに説明せよ。 

(2)	 乙は、甲の実用新案登録に無効理由が存在する旨の主張以外に、ａ１及びａ２の製
造・販売について甲の差止請求が認められない、と主張することができるか、根拠と
ともに説明せよ。

【１００点】
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［特許・実用新案］

【問題Ⅱ】
甲は、「多面体形状玩具」に係る発明についての特許第Ｐ号の特許権者である。
乙及び丙は、それぞれ、板バネからなる部品を備えた４面体形状玩具を製造・販売して

おり、このことを知った甲は、乙及び丙に対し特許第Ｐ号の特許権を侵害している旨の警
告書を送付した。
乙は、甲を被請求人として、特許無効審判を請求し、その請求書において、「特許第Ｐ

号の請求項１及び４に係る特許を無効とする。」との審決を求めるとともに、その理由と
して、新規性欠如のみを主張し、特許第Ｐ号の請求項１及び４に係る特許発明は、その特
許出願前に頒布された刊行物Ｘに記載された発明である旨を記載した。また、丙はこれと
同一の内容を記載した特許無効審判の請求書を提出した。乙及び丙の請求に係る特許無効
審判の審理は併合された。
審判請求書の副本の送達を受けた甲は、特許第Ｐ号に係る特許請求の範囲のみについ

て、次のとおり、訂正を請求した。
訂正請求前の特許請求の範囲の記載
請求項１ 弾性体からなる部品を備えた多面体形状玩具。
請求項２ 弾性体がゴムである請求項１に記載の多面体形状玩具。
請求項３ 弾性体が特定形状のコイイルバネである請求項１に記載の多面体形状玩

具。


請求項４ 弾性体が板バネである請求項１に記載の多面体形状玩具。


訂正の請求書に添付した訂正した特許請求の範囲の記載


請求項１ 弾性体からなる部品を備えた４面体形状玩具。


請求項２ ゴムからなる部品を備えた多面体形状玩具。


請求項３ 特定形状のコイルバネからなる部品を備えた多面体形状玩具。


ただし、訂正請求前の特許請求の範囲において、「コイイルバネ」が「コイルバネ」の
明らかな誤りである以外に誤記はないものとする。
なお、訂正請求前の各請求項と、訂正した各請求項は、次のとおり対応する。

訂正請求前の請求項 訂正した請求項
請求項１ 請求項１
請求項２ 請求項２
請求項３ 請求項３
請求項４

甲の訂正請求の後、意見を申し立てる機会を与えられた乙及び丙は、それぞれ、訂正し
た請求項１に係る発明について、その特許出願前に頒布された「４面体形状玩具」に関す
る刊行物Ｙを発見し、刊行物Ｘ及びＹに記載された発明により進歩性が欠如すると考え、
また、訂正した請求項２及び３に係る発明について、改めて検討したところ、いずれも刊
行物Ｘに記載された発明により進歩性が欠如すると考えた。

（次頁へ続く）
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この設例において、以下の問いに答えよ。ただし、(1)及び(2)は、それぞれ独立してい
るものとする。また、特許第Ｐ号に係る特許出願は、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。 

(1)	 甲の訂正請求に関して、以下の(イ)及び(ロ)について答えよ。ただし、訂正請求前
の特許請求の範囲の記載は、出願当初のままであり、訂正した特許請求の範囲に記載
された事項は、願書に添付した明細書に記載されているものとし、また、訂正した特
許請求の範囲において、記載要件違反はないものとする。
(イ) 当該訂正が、①特許法上のいかなる事項を目的とするものであるか、及び、②訂
正が認められるための要件を満たすか、必要があれば場合分けをして、訂正請求前
の特許請求の範囲の請求項ごとに根拠とともに説明せよ。

(ロ) 乙及び丙は、訂正した各請求項に係る発明についての特許が成立しないようにす
るために、当該審判において、どのように対応し得るか、請求項ごとに説明せよ。

(2)	 １通の審決書により、各審判の請求は成り立たない旨の審決がされた。その後、乙 

のみが審決取消訴訟を提起し、丙との関係では審決が確定し登録された。当該確定し
た審決の、乙のした特許無効審判の請求に対する影響について、理由とともに説明せ
よ。

【１００点】
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