
 
 

 
 
【特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（平成１６年６月４日法律

第７９号）による改正】 
 
 
第１節法律の概説 
 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律（以下、審査迅速化法と呼

ぶ。）は平成 16年 5月 28日に国会で成立し，同年 6月 4日法律第 79号として公布された。
審査迅速化法は，審査の迅速化に向けての関連諸規定の整備を図るばかりでなく，職務発

明規定の全面的見直し，使い勝手の向上を目指した実用新案制度の見直しといった企業の

実務に大きな影響を与える事項を含んでいる。本章では，当該法律第 79号による改正事項
の概要と主要な改正条文について解説する。 
第２節改正内容の解説 
１職務発明規定の改正 
（１）改正の概要 
・旧法の取り扱い 
改正前の職務発明規定（特許法 35条）の概略は以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 旧法の解釈に関しては，オリンパス光学工業事件（最三小判平成 15年 4月 22日民集 57
巻 4号 477頁）が存在する。その要点を以下に引用する。 
＊オリンパス光学工業事件の最高裁判決＊ 

・職務発明についての特許を受ける権利は原始的に従業者等が取得し，使用者等は無償

の法定通常実施権を有する（旧特 35条 1項）。 
 
・職務発明についての特許を受ける権利，又は特許権については使用者等が勤務規則等

により予約承継をすることができる（旧特 35条 2項反対解釈）。 
 
・使用者等が職務発明についての特許権等を譲り受けた場合，従業者は相当の対価の支

払いを受ける権利を有する（旧特 35条 3項） 
 
・対価の額は使用者等が職務発明により受ける利益の額及びその職務発明がされるにつ

いて使用者等が貢献した程度を考慮して定める（旧特 35条 4項）。 



「勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者

等は，当該勤務規則等に，使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項があ

る場合においても，これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に

満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求め

ることができると解するのが相当である。」 
 上掲の最高裁判決に従えば， 
 
・職務発明についての特許権等を譲渡した場合の対価は例外なしに旧 35条 4項に従って算
定され， 
 
・勤務規則等で対価が定められていた場合であっても，それらの規則等の合理性は結果と

しての対価の額の適否でしか評価されない， 
 
 ということになる。 
 このような取り扱いに対しては次のような批判があった。 
 
・使用者等と従業者等との間における自主的な対価の取り決めが不可能となり，企業の個

別事情に応じた職務発明制度の設計自由度が奪われる。 
 
・相当の対価についての判断基準が明確でないことから対価の予測が困難であり、使用者

等は将来に支払うべき発明報償が不明瞭なままで研究開発投資を行わざるを得ず、企業経

営に支障が生じる。 
 
 また，従業者等の立場においても，報償規定の策定や対価の決定プロセスに関与する機

会が保障されていないことから，旧 4 項の規定に基づく対価の支払を受けるためには司法
的解決を求める以外になく，その機会は退職後に実質的に制限されている，といった問題

点も指摘されていた。 
・改正法の狙い 
 今回の法改正では，対価の決定について， 
ⅰ．使用者等と従業者等とが自主的に取り決めることを原則としつつ， 
ⅱ．例外的な場合に，一定の基準に従って裁判所が対価を決定できるものとする， 
こととして上述した問題の解決を図っている。 
 
 
（２）改正条文の解説 
【特許法 35条】 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・1項～3項について 
 1項～3項は実質的に改正されていない。したがって， 
 
ⅰ．従業者等が特許を受ける権利を原始的に取得すること， 
 
ⅱ．使用者等が法定通常実施権を取得すること， 
 
ⅲ．職務発明に関する特許権等を使用者等が予約承継できること， 
 
ⅳ．職務発明を承継させた場合に従業者等が対価請求権を有すること， 
 
 という基本的枠組みは従来通りに維持された。 
 

（職務発明） 
第 35条（略） 
 
１．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若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権

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。 
 
２．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

を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したとき

は，相当の対価の支払を受ける権利を有する。 
 
３．契約，勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には，対価を決

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，対価の額の算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対価を支払うことが不合理と認められる

ものであつてはならない。 
 
４．前項の対価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対価を支払うこと

が同項の規定により不合理と認められる場合には，第 3項の対価の額は，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。 
 



・4項及び 5項について 
 新 35条では旧 4項に代えて 4項及び 5項を設け，4項では，職務発明を承継させた場合
の対価につき原則として使用者等と従業者等との自主的な取決めにより定めることを規定

し，5項では，自主的な取決めに委ねることが妥当でない場合に限って対価を司法的解決に
委ねることを規定している。 
a)4項について 
 「契約，勤務規則その他の定め」により職務発明の対価を定める場合に適用されること，

及び「定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならな

い。」ことを規定している。 
 
ⅰ．契約，勤務規則その他の定めは形式を問わず，一使用者に複数の形式の定めがあって

もよい。従業者毎，発明毎に定めを制定することもできる。なお，予約承継を勤務規則等

で定めること自体は 4項の適用外と考えられる。 
 
ⅱ．「対価の額」が不合理か否かではなくて，「対価を支払うこと」が問題とされている。「そ

の定めたところにより対価を支払うこと」は，「定め」を決める手続に始まって，「定め」

に従って対価を決定し，その対価を実際に支払うまでの全過程を意味する。 
 
ⅲ．評価対象には，定めの策定や対価算定に際して適当な手続を経ているかという手続面

の合理性，及び「定め」の内容やその定めに従って決定された対価の額といった実体面の

合理性の両者が含まれている。 
 
ⅳ．ただし，手続面又は実体面のいずれか一方が不合理と判断されたならば直ちに「対価

を支払うこと」が不合理とされるものではなく，個々の判断要素を総合した上で「対価を

支払うこと」が全体として不合理か否かが判断される。 
 
ⅴ．不合理性は職務発明についての「承継」又は「設定」の対価毎に判断される。 
 
ⅵ．不合理か否かを判断する際に考慮すべき要素として， 
 
・対価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， 
 
・対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況 



 が例示されている。 
 これらの三要素はいずれも手続面の合理性に関わる事項であり，上述した実体面の要素

は「等」で読む。手続面の要素を主として掲げることにより，不合理性の判断において実

体面よりも手続面が優先され，実体面の要素は手続面の要素と比較して補完的に考慮され

ると立法サイドは説明している。 
 また，例示列挙であるから，上記の三要素が必ず履行されねばならない，と言う訳では

ない。例えば，結果としての対価が合理的であれば一部の手続に懈怠があっても全体とし

ての合理性は担保される可能性がある。もっとも，手続面を重視する改正の趣旨からみて，

協議，開示及び意見聴取の全てを実践しておくことが望ましいことは言うまでもない。協

議、開示及び意見聴取の具体的な注意点は特許庁が公表する手続事例集に詳しい。 
 
b)5項について 
 5項は対価を定める基準を規定する点において旧 4項と似ているが，「前項の対価につい
ての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不

合理と認められる場合」に限って適用されることに留意されたい。つまり，旧 4 項は如何
なる場合にも適用がある強行規定と位置付けられていたが，新 5 項は上記の場合に限って
例外的に適用される規定へと変質している。したがって，使用者等と従業者等との間の自

主的な取決めに従って「対価を支払うこと」が新 4 項の規定に照らして合理的と認められ
る限り，従業者等は 5 項の基準に従って対価の支払を求める権利を有しない。図 1-1 を参
照されたい。 

 



 次に，5項では旧 4項の「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」が「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」へと改正さ

れている。従来の規定振りでは「発明がされるについて」との文言から発明完成までの使

用者等の貢献のみが考慮されるべきとも読めたところが，今回の改正ではそのような文言

がなくなり，「発明に関連」した種々の事項が考慮されることとなった。この点に関しては，

味の素事件（東京地判平成 16年 2月 24日判時 1853号 38頁）で既に旧 4項の判断要素は
例示列挙であるとして同様の判断が示されており，5項の判断要素はこれと軌を一にするも
のである。 
 なお，発明に関連した事情としては，例えば，権利化に要した費用，発明者以外の者の

貢献，発明の事業化に伴う負担，改良活動，営業活動が考慮され得る。また，従業者の処

遇として，賃金面での優遇，職務上の地位，待遇の向上等が挙げられよう。 
 
（３）留意点 
・施行日 
 改正された特許法 35条は平成 17年 4月 1日以降に使用者等に特許を受ける権利又は特
許権を承継させ，又は使用者等に専用実施権を設定した場合の対価に関して適用され，そ

れ以前の承継等については従来の特許法 35条が適用される（審査迅速化法附則 2条 1項）。
出願日が基準ではないことに留意されたい。 
・職務考案及び職務創作について 
 実用新案法 11条 3項，意匠法 15条 3項により特許法 35条が従来通り準用されているこ
とから，今回の特許法 35条の改正は職務考案，職務創作についても同様に適用される。 
・外国における特許権等の承継について 
 今回の法改正では外国における特許権等の承継に関する対価については規定されていな

い。ただし，日立製作所事件の控訴審（東京高判平成 16年１月 29日判時 1848号 25頁）
では特許法 35条の適用があるとの判断が示されている。 
・その他の留意点 
 
ⅰ．旧 4項に関する裁判例，又は新 5項の基準と新 4項の判断との関係について 
 立法サイドは無関係を意図している。しかし，法律上はどちらでも読めるとの説がある。

また，4項に実体面が含まれており，味の素事件の地裁判決でも新 5項の内容を含んだ解釈
がなされている以上，実質的には従来の裁判例が物差しになるのではないか，との懸念も

指摘されているようである。 
 
ⅱ．遡及効について 
 改正附則によれば平成 17年 4月 1日以前に承継したものには旧法適用である。しかし，
過去の案件についても新法に基づいて対価を支払うことを当事者間で合意した場合，その



合意を裁判所がどのように判断，あるいは考慮するかは必ずしも定かではない，との意見

がある。また，法改正における衆議院経済産業委員会の付帯決議には「既存案件の場合で

も円滑な可決が可能となるよう努めること」とあり，参議院でも同様の付帯決議がなされ

ている。 
 
 
（４）改正法成立後の動向について 
・手続事例集の公表 
 特許庁が平成 16年 9月に公表した。協議，開示及び意見聴取について子細に解説してお
り，法的拘束力はないものの，実務上は無視できない指針であろう。主要な注意点を以下

に概説するが，精読をお薦めしたい。 
【協議】 
 
ⅰ．協議の相手方について 
 協議は個別協議，集団協議のいずれも可能であり，代表者との協議でもよい。但し，代

表者との協議においては，その者が如何なる従業者等を正当に代表しているかに注意が必

要である。代表者による協議を拒む者に対しては協議が行われていない可能性がある。労

働組合との協議においては非組合員が協議対象から漏れていることに注意すべき。 
 
ⅱ．協議の内容について 
 双方の当事者が基準の策定に関係する資料，情報を十分に把握していることが必要。特

許法 35 条について従業者等に理解させること，使用者等が受ける利益，使用者等の負担，
貢献，従業者等の処遇の状況について十分に説明をすること。 
 
ⅲ．協議の結果について 
 実質的に協議が尽くされたと評価できる場合には合意に至ることまでは必ずしも必要と

されない。しかし，使用者等が十分な話し合いを行わずに協議を打ち切ったような場合に

は合理性が否定される方向に働く可能性がある。 
 
【開示】 
 
ⅰ．開示の方法について 
 従業者等が基準を見ようと思えばいつでも見られるような状況に置くことが必要である。

例えば，従業者等が見やすい場所に掲示する，従業者等に基準を記載した書面を交付する，

イントラネット上で公開する，ホームページ上で公開する等の方法が考えられる。社外公

表までは求められないが，新入社員，中途採用者等に対しては入社前に社外公表がなされ，



その公表された基準の適用を承認して入社したと評価できる場合等には基準について合意

がなされていると評価される可能性がある。 
 
ⅱ．開示の時期について 
 職務発明に関する権利の承継時までに基準を提示しておくこと。 
 
【意見の聴取】 
 
ⅰ．意見の聴取の方法について 
 意見聴取は対価の額の算定に関して行うことが必要。基準策定に対する意見聴取ではな

いことに注意。使用者等から意見の聴取を求めたと評価できる事実があれば，実際に発明

者が意見を述べたか否かは問題とならない。対価の算定後，一定期間意見を聴取する機会

が保障されていれば，その期間内に意見が述べられたか否かは問われない。 
 
ⅱ．意見聴取の時期 
 対価の算定前に意見を聴取してもよいし，対価算定後あるいは支払後に意見聴取機会を

設けてもよい。 
 
ⅲ．共同発明の場合 
 原則は個々の発明者に対して意見聴取の機会を保障すべきであるが，共同発明者の代表

者を通じた意見聴取でもよい。但し，代表者が他の発明者を正当に代表している必要があ

る。 
 
ⅳ．退職者からの意見聴取 
 原則としては退職者からも意見聴取をすべきであるが，退職時の取り扱いについて基準

に盛り込まれている場合や退職後の取り扱いについて合意がなされている場合には退職後

の意見聴取が不要と考えられることもある。 
 
ⅴ．意見の取り扱いについて 
 意見に対してはなるべく回答をすべきであり，必要に応じて対価を再設定することが望

ましい。但し，意見聴取の結果として合意に至ることまでは必ずしも必要とされない。 
 
ⅵ．意見聴取時の開示資料について 
 対価の算定に用いられる資料，情報を提示，説明することが必要。例えば発明実施品の

市場規模，売上高，利益率，特許の貢献度，ライセンス状況等の算定資料を開示して意見

を求めるべきである。 



【対価】 
 
1．対価の算定方式について 
 算定方式は特に決まったものがある訳ではない。例えば，登録時に期待利益を評価して

対価を支払うものとし，実績報償については支払わないとした場合でも，対価を支払うま

での全過程を総合して合理性が担保されることがある。この場合，期待利益と実際の利益

とが乖離しても追加的に対価を支払う必要は必ずしもない。 
 
ⅱ．対価の上限について 
 実績報償を払うこととしつつ上限を定めても，対価を支払う全過程において合理性が担

保されていれば，上限があることをもって直ちに不合理と認定されることはない。但し，

上限を大きく超えるような大発明については，これを想定した協議がなされていないと評

価される可能性がある。 
 
・企業の動向 
報道されている動向としては以下のものが挙げられる。 
【Ａ社】 
 
・発明者全員を対象とした説明会を実施，規則に対する意見・要望を聴取。 
 
・報償の評価について発明者に情報開示。 
 
・意見聴取の社内委員会を設置。 
 
・発明の社内実施に対して発明者による申告制度を導入。 
 
・インセンティブ施策として報奨金額の上位名を公表する等。 
 
【Ｂ社】 
 
・補償額の上限撤廃。 
 
・実績補償金の支給を過去 10年まで拡大。 
 
・発明者以外でも，発明完成の補助に極めて高い貢献をした者に対して実績補償金相当額

の限度内で別途報奨金を支払い。 



【Ｃ社】 
 
・補償額の上限撤廃。ロイヤリティー収入等の利益額の 5％を報奨として支払い。 
 
・報奨決定後 1カ月間に亘り意見を受け付け，社内委員会で審議。 
 
・その他，多数の企業で上限撤廃，あるいは引き上げの動きがある。また，説明会の開催

を実施している企業も多数にのぼると聞く。 
 
・裁判例と実務への影響 
 
ⅰ．味の素事件の和解…原審判決 1億 8900万円（支払済 1,000万円を除く）に対して，1
億 5000万円の対価支払で和解。1億円を超える発明対価が現実のものとなった点で，上限
撤廃，引き上げの動きを加速するものと思われる。 
 
ⅱ．青色ＬＥＤ事件の和解…係争対象の特許を含む 195件の特許及び実用新案に対して，6
億 857万円（他に遅延損害金 2億 3534万円）で和解。金額の妥当性はともかくとして，会
社の貢献度を 95％と高く見積もった点，包括的な和解により紛争の一括解決を図った点が
今後の実務に影響を与えると思われる。特に，発明者の貢献度についてはこれまでは明確

な基準がなく，ときに 65％の高率を示す判決（「カネシン事件」平成 4年 9月 30日東京地
裁判決）も存在していたが，今後は上限 5％（味の素事件においても同率である。）を目安
として評価されるか，あるいは大発明ほど貢献度を相対的に低く見積もることにより，報

奨額の増加に歯止めを加える動きが出てくるように感じられる。 
 一方，旧法（改正前 35条）によっても対価の額は相当に下げることが可能であるとの解
釈がなされたことを踏まえつつ改正法の意義を再考すると、手続面重視の規定が必ずしも

使用者等に有利に作用しないように思われる。むしろ、自主的な取決めによる対価設定が

可能となったことと引き替えに，使用者等には手続面における履行義務が生じたと見るこ

とができ、手続を履行しない場合の司法判断がどのようになるのか、十分に注意が必要で

あろう。 
 
２実用新案制度の改正 
（１）改正の概要 
 実用新案制度は平成 5 年法改正により無審査登録制へと移行したが，移行後の利用状況
は改正前と比べようもない状況であり（平成 14 年の出願数で約八千件），巷間，制度廃止
論も再び提唱されていたと聞く。しかしながら，無審査登録制度には権利設定までの期間

が短いという利点が存在し，ライフサイクルが短い商品の保護に関しては現行制度も有効



に機能している。今回の法改正は，現行制度の利用者の声を尊重し，使い勝手の改善を通

じて実用新案制度の魅力を向上させることを目指したものである。以下，主要な改正事項

について順に解説する。 
 
（２）改正条文の解説 
（２－１）存続期間の延長 
【実用新案法 15条】 
 
 
 
 
 6年では短すぎるとの指摘や諸外国との均衡を考慮して存続期間が出願日から 10年に延
びた。本条の改正は平成 17年 4月 1日以降に出願されたものに適用され，それ以前の出願
については従来通り出願日から 6年である。 
 
（２－２）実用新案登録に基づく特許出願制度 
【特許法 46条の 2】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（存続期間） 
第 15条実用新案権の存続期間は，実用新案登録出願の日から 10年をもつて終了する。 
 

（実用新案登録に基づく特許出願） 
特許法第 46条の 2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。 
 
・その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 3年を経過したとき。 
 
・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 12条第 1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。 
 
・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 13条第 2項の規定による最初の通知を受けた日から 30日を経過したとき。 
 
・その実用新案登録について請求された実用新案法第 37条第 1項の実用新案登録無効
審判について，同法第 39条第 1項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・改正の趣旨 
 実用新案登録出願から特許出願への変更は特許法 46条に規定されているが，実用新案登
録出願は出願後 5月程度の短期間で設定登録されるため，特許法 46条による出願変更が利
用できる機会は限定的であり，特許出願又は実用新案登録のいずれを選択するかは実質的

には出願時に判断する必要があった。しかし，出願時には実用新案で十分と判断しても，

登録後の事情の変化により特許による長期の保護が必要となる場合があり，出願時にライ

フサイクルの予測が困難なときは取り敢えず特許出願を選択せざる得ない。そこで，実用

新案登録後に一定の要件で特許出願への変更を認めることにより，実用新案登録出願をよ

り選択し易くすべく本制度が創設された。 
・実用新案登録に基づく特許出願が認められるための要件 
a)主体的要件 
 実用新案権者にのみ認められる（1項柱書）。 

・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

29条の 2に規定する他の特許出願又は実用新案法第 3条の 2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 30条第 4項，第 36条の 2第 2項，
第 41条第 4項，第 43条第 1項（第 43条の 2第 3項において準用する場合を含む。）
及び第 48条の 3第 2項の規定の適用については，この限りでない。 
 
・第 1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 3 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，同号の規定にかかわらず，その理由がなくなつた日から 14日（在外者にあつては，
2月）以内でその期間の経過後 6月以内にその特許出願をすることができる。 
 
・実用新案権者は，専用実施権者，質権者又は実用新案法第 11 条第 3 項において準用
するこの法律第 35 条第 1 項，実用新案法第 18 条第 3 項において準用するこの法律第
77条第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは，
これらの者の承諾を得た場合に限り，第1項の規定による特許出願をすることができる。 
 
・第 44条第 3項及び第 4項の規定は，第 1項の規定による特許出願をする場合に準用
する。 



 
b)客体的要件 
 
ⅰ．自己の実用新案登録が有効に存続していること（1項柱書）。 
 
ⅱ．特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が実用新案登録の願書に添付した

明細書等の記載した事項の範囲内にあること（2 項）。したがって，特許出願時にいわゆる
新規事項を追加することができない点に留意されたい。なお，実用新案登録の願書に添付

した明細書等に記載されている限り，特許出願のクレームをどのように構成するかは自由

であり，方法の発明といった実用新案の保護対象外の発明もクレームすることができる。 
 
c)時期的要件 
 以下のいずれの時期的制限にも該当しないことが必要である。 
 
ⅰ．実用新案登録出願から 3年が経過している場合（1項 1号）。 
当初から特許出願をした場合に 3 年の審査請求期間が経過すれば取下げ擬制されることと
の均衡を図るためである。 
 
ⅱ．自らが実用新案技術評価を請求しているか（1項 2号），又は他人による実用新案技術
評価の請求の最初の通知後 30日が経過している場合（1項 3号）。 
実用新案技術評価の請求後に特許出願を認めると，同一対象について重複審査のおそれが

生じるためである。なお，「最初の通知」とは他人による二回目以降の実用新案技術評価に

伴う通知を含まない趣旨である。実用新案技術評価の請求により将来の特許出願への変更

の機会が失われることに留意されたい。図 1-2を参照されたい。 
 
ⅲ．無効審判に対する最初の答弁書提出期間が経過している場合（1項 4号）。 
答弁書提出経過後も特許出願への変更を認めると，既に行った審理が無駄になるためであ

る。なお，4号の「最初に指定された期間」は最初の無効審判に対する答弁書提出期間を意
味し，二回目以降の無効審判に対する答弁書提出期間があっても特許出願は認められない。 
 
b)手続的要件 
 
ⅰ．基礎となった実用新案権を放棄することが必要である（1 項柱書）。同一対象について
の実用新案権と特許権との併存を認めると第三者の監視負担が増大することから，特許出

願を選択した際に実用新案権を放棄させるものである。なお，放棄前の実用新案権は消滅

しないが，権利の残存部分については実用新案技術評価が存在せず（1 項 2 号，3 号），か



つ新たに実用新案技術評価が作成されることもない（実 12条 3項，7項）ことから権利行
使は不可能である。また，放棄後，特許権が設定登録されるまでは権利の空白期間が生じ

ることに留意されたい。 
 

 

図１－２実用新案権と特許権の関係 
 
 
ⅱ．専用実施権者等が存在する場合にはその承諾を得ること（4項）。 
 
・効果 
 上記の要件を満たした特許出願は，基礎となった実用新案登録出願の時にしたものとみ

なされる（2項）。ただし，特許法 29条の 2の「他の出願」の地位等については一定の例外
がある（2項但書）。 
・関連規定の調整 
 実用新案登録に基づく特許出願制度の創設に伴って以下の通り関連規定が調整されてい

る。 
a)先後願関係の調整（特 39条 4項） 
 実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と，その基礎となった実用新案登録に係る考

案とが同一であっても協議命令の対象とならない。 
b)国内優先権（特 41条，実 8条） 
 実用新案登録に基づく特許出願は国内優先権主張の基礎にできない。 
c)審査請求期間の特例（特 48条の 3） 
 実用新案登録に基づく特許出願については現実の出願日から 30日以内であれば審査請求
ができる。 
d)復帰の禁止（実 10条） 
 実用新案登録に基づく特許出願をした場合，その特許出願に基づく実用新案登録出願へ

の変更はできない。 



e)実用新案技術評価との関係の調整（実 12条，同 13条） 
 実用新案登録に基づく特許出願をした場合，放棄前の実用新案権の残存部分についての

実用新案技術評価の請求が禁止され（12条 3項），他人による実用新案技術評価の請求に応
答して特許出願をした場合にはその実用新案技術評価の請求はなかったものとみなされる

（12条 7項）。他人による実用新案技術評価の請求があった場合にはその旨が実用新案権者
等に通知される（13条）。 
f)無効審判との関係の調整（実 39条，39条の 2） 
 無効審判に対する答弁書提出期間内に実用新案登録に基づく特許出願が選択された場合，

その旨が審判請求人等に通知される（39条）。この場合，審判請求人は通知後 30日以内で
あれば審判請求を取下げることができる（39条の 2第 3項）。 
g)特別授権（特 9条） 
 実用新案登録に基づく特許出願を代理人が手続する場合には特別授権が必要となる。 
・施行日 
 実用新案登録に基づく特許出願は平成 17年 4月 1日以降に出願した実用新案登録に対し
てのみ認められ（改正附則 1条），それ以前に出願されたものは適用対象外である（同 2条）。 
 
（２－３）訂正許容範囲の拡大 
【実用新案法 14条の 2】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（明細書，実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正） 
第 14条の 2 
 
１．実用新案権者は，次に掲げる場合を除き，願書に添付した明細書，実用新案登録請

求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 
一 第 13条第 3項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日か
ら 2月を経過したとき。 
二 実用新案登録無効審判について，第 39条第 1項の規定により最初に指定された期
間を経過したとき。 
 
２．前項の訂正は，次に掲げる事項を目的とするものに限る。 
一 実用新案登録請求の範囲の減縮 
二 誤記の訂正 
三 明りようでない記載の釈明 
 
３．第 1項の訂正は，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（前項
第2号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては，願書に最初に添付した明細書，
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おいてしなければならな

い。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．第 1項の訂正は，実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し，又は変更するものであ
つてはならない。 
 
５．特許法第 4条の規定は，第 1項第 1号に規定する期間に準用する。 
 
６．第 1項の訂正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 1号に
規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは，同号の規定にか

かわらず，その理由がなくなつた日から 14 日（在外者にあつては，2 月）以内でその
期間の経過後 6月以内にその訂正をすることができる。 
 
７．実用新案権者は，第 1項の訂正をする場合のほか，請求項の削除を目的とするもの
に限り，願書に添付した明細書，実用新書に添付した明細書，実用新案登録請求の範囲

又は図面の訂正をすることができる。ただしをすることができる。ただし，実用新案登

録無効審判が特許庁に係属している場合においてに係属している場合において第 41 条
において準用する特許法第 156条第 1項の規定による通知があつた後（同条第 2項の規
定による審理の再開がされた場合にあつては，その後更に同条第 1項の規定による通知
があつた後）は，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の訂正をす

ることができない。 
 
８．第 1項及び前項の訂正は，実用新案権の消滅後においても，することができる。た
だし，実用新案登録無効審判により無効にされた後は，この限りでない。 
 
９．第 1項又は第 7項の訂正をするには，訂正書を提出しなければならない。 
 
１０．第 1項の訂正をするときは，訂正書に訂正した明細書，実用新案登録請求の範囲
又は図面を添付しなければならない。 
 
１１．第 1項又は第 7項の訂正があつたときは，その訂正後における明細書，実用新案
登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされ

たものとみなす。 
 
１２．第 1項又は第 7項の訂正があつたときは，第 1項の訂正にあっては訂正した明細
書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を，第 7項の訂正にあ
つてはその旨を，実用新案公報に掲載しなければならない。 
 
１３．特許法第 127条及び第 132条第 3項の規定は，第 1項及び第 7項の場合に準用
する。 



・改正の趣旨 
 従来，実用新案登録後の明細書等の訂正は請求項の削除のみが認められていた。したが

って，実用新案登録出願にあたっては将来の訂正の都合までを考慮して完全に整備された

実用新案登録請求の範囲を構築する必要があった。しかし，先願主義の下では明細書等の

作成に完全を期すことが困難な場合があり，無審査登録制度では出願後の補正も難しいこ

とから，考案の適正な保護を図れないおそれがあった。そこで，実用新案登録に関しても

明細書等について特許制度と同様に減縮等を目的とした訂正が認められることとなった。

ただし，無制限に訂正を認めると，出願時に整備された明細書を作成せず，不当に広い権

利が設定登録されるといった無審査登録制の弊害が生じるおそれがあることから，減縮訂

正には特許制度のそれと比して一定の制限が課せられた。 
・減縮等を目的とした訂正が認められるための要件 
 本条の改正により，以下の要件に従って減縮等を目的とした訂正をすることが可能とな

った。なお，請求項の削除を目的とする訂正は従来通り可能であり（実 14条の 2第 7項），
これについての説明は省略する。 
A)主体的要件 
 
 実用新案権者にのみ認められる（1項柱書）。 
 
B)客体的要件 
 
ⅰ．実用新案登録請求の範囲の減縮，誤記の訂正，明りょうでない記載の釈明を目的とす

る訂正であること（2項各号）。 
 
ⅱ．減縮訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものは願書に添付した明細書等

の記載事項の範囲内の訂正であること，誤記の訂正を目的とするものは願書に最初に添付

した明細書等の記載事項の範囲内の訂正であること（3 項）。なお，外国語実用新案登録出
願の場合は国際出願日における明細書等が基準となる（実 48条の 13の 2）。 
 
ⅲ．実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し又は変更する訂正でないこと（4項）。 
なお，各項の内容は特許法 126条のそれと同じであり，説明を要しないであろう。 
 
C)時期的要件 
 
ⅰ．最初の実用新案技術評価書の謄本の送達後 2月が経過するまで（1項 1号），又は無効
審判の最初の答弁書提出期間が経過するまで（1項 2号）のうち，いずれか早い時期まで減
縮等を目的とした訂正が認められる。 




