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━ 知財担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━━ 

                       ２０２３年９月号 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

┃ ◎本号のコンテンツ◎ 

┃  

┃ ☆知財講座☆ 

┃（２０）拡大先願 

┃ 

┃ ☆ニューストピックス☆ 

┃ 

┃ ■「特許行政年次報告書２０２３年版」を公表（特許庁） 

┃ ■「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」（ガジラ）の商標無効（知財高裁） 

┃ ■「トップ１０％論文」、中国が１位（科学技術指標２０２３） 

┃ ■「ファスト映画」訴訟、所在不明者にも賠償命令（東京地裁） 

┃ ■「２０２３年度知的財産権制度入門テキスト」公表（特許庁） 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 特許庁は「特許行政年次報告書２０２３年版」を公表しました。 

同報告書には、国内外の出願・登録状況や審査・審判の現状、国際 

的な知的財産制度の動向をはじめ、特許庁の取り組みなどが詳しく 

報告されています。今後の知財戦略を検討する際の参考としてご参 

照ください。 
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（２０）拡大先願 

 

【質 問】 

 特許出願を行って審査を受けたところ他社が行っていた先行する 

特許出願の特許出願公開公報に記載されている発明と同一発明だか 

ら特許を認めることができないという拒絶理由を受けました。拒絶 

理由に引用された他社の特許出願公開公報が特許庁から発行された 

日は当社が特許出願を行った日より後です。また、他社の特許出願 

公開公報の特許請求の範囲に記載されている発明と、当社特許出願 

で特許請求している発明は明らかに相違しています。当社が特許出 

願を行った時点ではまだ特許出願公開公報が発行されておらず秘密 

状態にあって、特許請求している発明が別異である他社の特許出願 

が拒絶理由に引用されるのはなぜなのでしょうか？ 

 

【回 答】 

 同一の発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出さ 

れた場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取 

得は認められません。これを先願主義（特許法第３９条）といいま 

す。ご質問の場合、特許請求している発明は異なっていて、しかも 

後からの特許出願が行われた時点では秘密状態にあった（＝特許出 

願公開されていなかった）先行の特許出願が、後からの特許出願に 

対して「特許を認めることができない」とする拒絶理由に引用され 

たもので「拡大先願」と呼ばれるケースです。これについて説明し 

ます。 

 

＜先願主義（特許法第３９条）＞ 

 同じ発明を特許請求している複数の特許出願が特許庁に提出され 

た場合、一日でも先に特許出願を行っていた者でなければ特許取得 

は認められないという先願主義（特許法第３９条）が世界のどの国 

の特許庁でも採用されています。 

 同一発明について複数の特許出願が競合したときに、当該複数の 

特許出願で特許請求されている同一の発明を最も先に完成させたの 



は誰であるかという基準（先発明主義）で特許の付与を判断しよう 

とすると、発明が完成した時点の立証は簡単でなく、また、特許庁 

の審査も困難になることなどを考慮して世界の各国特許庁で先願主 

義が採用されています。 

 

＜拡大先願という問題が発生する一例＞ 

 次のような場合などに「拡大先願」の規定（特許法第２９条の２） 

によって後からの特許出願に対して「特許付与を認めることができ 

ない」という拒絶理由が通知されます。 

 

2020年 10月 11日 

 特許出願人甲が特許出願Ｘを行った（発明者乙） 

  特許請求している発明：木製の軸の後端に消しゴムが付いてい 

る鉛筆 

   特許出願の際の明細書及び図面に記載されている発明 

    ・断面が丸の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆 

    ・断面が六角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている 

鉛筆 

  発明の効果 

   鉛筆の軸の後端に消しゴムが付いているので間違ったときに 

消しゴムですぐに消すことができる。 

 

2021年 2月 13日 

 特許出願人丙が特許出願Ｙを行った（発明者丁） 

  特許請求している発明：断面が六角形の木製の軸の鉛筆 

   特許出願の際の明細書及び図面に記載されている発明 

    ・断面が六角形の木製の軸の鉛筆 

  発明の効果 

   従来の断面が丸の軸の鉛筆だと転がりやすいが、断面が六角 

形になったことで転がりにくくなった。 

 

2022年 4月 18日 

 特許出願Ｘが特許出願公開された（特許出願公開公報Ｚ） 

 

 上述の事例の場合、特許出願Ｘで特許請求されている発明と、特 

許出願Ｙで特許請求されている発明とは異なります。このため、後 



願の特許出願Ｙが先願主義の規定（特許法第３９条）で拒絶される 

ことはありません。 

 また、後願の特許出願Ｙが行われた時点では、先願の特許出願公 

開公報Ｚは発行されていません。そこで「新規性欠如（特許出願の 

日より前に発行されていた特許出願公開公報に記載されている発明 

と同一であるから特許を認めることができない）」（特許法第２９条 

第１項第３号）の規定で後願の特許出願Ｙが拒絶されることもあり 

ません。 

 しかし、上述の事例で後願の特許出願Ｙの出願人である丙が審査 

請求して審査を受けると、拡大先願の規定（特許法第２９条の２） 

で特許を認めることができない、という拒絶理由を受けることにな 

ります。 

 後願の特許出願Ｙで特許請求されている発明「断面が六角形の木 

製の軸の鉛筆」は、先願の特許出願Ｘの明細書、図面に記載されて 

いる発明と同一だからです。 

 

＜拡大先願で拒絶されてしまう理由＞ 

 特許制度の趣旨は「新規発明公開の代償としての特許権付与」で 

す。新規な発明を一日でも早く社会に公表してもらうことで、技術 

の累積的な進歩、産業の発達を図ることができます。そこで、発明 

者に、一日でも先を争って特許出願してもらい、同一発明について 

は、一日でも先に特許出願を行っていた者を保護することにしてい 

ます（先願主義）。 

 上述の事例の場合、後願（2021年 2月 13日提出）の特許出願Ｙ 

で特許請求されている発明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」は、 

先願（2020年 10月 11日提出）の特許出願Ｘの明細書及び図面に記 

載されています。 

 特許出願Ｘの明細書及び図面に記載されている発明は「断面が六 

角形の木製の軸の後端に消しゴムが付いている鉛筆」ですが、発明 

は「技術的思想の創作」であって概念的なものですから、「断面が六 

角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念も、特許出願Ｘの明細書及 

び図面に記載されていると認めることができます。 

 先願の特許出願Ｘの明細書及び図面は、後願の特許出願Ｙが特許 

庁に提出された２０２１年２月１３日の時点では社会に公表されて 

いません。すなわち、特許出願公開されていません。しかし、２０ 

２２年４月１８日に特許出願公開公報Ｚが発行されて、先願の特許 



出願Ｘの明細書、図面が公表されると「断面が六角形の木製の軸の 

鉛筆」という発明概念も社会に公表されることになります。 

 したがって「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」という発明概念を、 

特許出願によって、最も先に、社会に公表しようとしていた者は、 

先願の特許出願Ｘを行った特許出願人甲ということになります。 

 このような場合に、「新規発明公開の代償としての特許権付与」と 

いう特許制度の趣旨から、後願の特許出願で特許請求されている発 

明「断面が六角形の木製の軸の鉛筆」には特許を与えることができ 

ない、という拡大先願の規定（特許法第２９条の２）が設けられた 

ものです。 

 

＜拡大先願の効果＞ 

 拡大先願の規定によって、特許出願を行うことで、特許請求して 

いる発明だけでなく、特許請求する発明を説明する目的などで明細 

書、図面の中だけに記載していた発明概念についても、当該特許出 

願の日より後に特許庁へ提出される特許出願に特許成立することを 

防止できます。すなわち、先願主義の規定によって、自社が行った 

特許出願で特許請求している発明と同一の発明についての他社によ 

る後願特許出願での特許成立を防ぐだけでなく、自社が行った特許 

出願で特許請求している発明の周囲の、バッファーゾーンというべ 

き領域で、他社による後願特許出願による特許成立を防ぐことが可 

能になる、というのも特許出願の効果であるということになります。 

 

＜発明者・出願人同一の場合は非適用＞ 

 同一の発明者が、一回目の特許出願（先願）で特許請求する発明 

を説明する目的で先願の明細書、図面の中にだけ記載していた発明 

を、二回目の特許出願（後願）で特許請求することがあり得ます。 

また、一回目の特許出願（先願）の特許出願人が、先願の明細書、 

図面の中にだけ記載していて特許請求していなかった発明を、二回 

目の特許出願（後願）を行って特許請求しようとすることがあり得 

ます。 

 そこで、上述の事例で、先願Ｘの発明者と後願Ｙの発明者とが同 

一である場合には後願Ｙが拡大先願の規定で拒絶されることはあり 

ません。また、後願Ｙが行われた際に、後願Ｙの特許出願人と、先 

願Ｘの特許出願人とが同一である場合にも後願Ｙが拡大先願の規定 

で拒絶されることはありません。 



 

＜まとめ＞ 

 特許出願で審査を受けた際に最終的に「特許付与は認められない」 

となるときの拒絶理由の多くは進歩性欠如（特許出願前に知られて 

いた発明に基づいて簡単・容易に発明できた）です。拒絶理由通知 

を受けて意見書・補正書提出という回答手続を行ったにもかかわら 

ず新規性欠如（特許出願前に知られていた発明と同一である）とい 

う拒絶理由で最終的に特許成立が認められれなかった、となること 

はあまり多くありません。 

 これと同様に、後願特許出願を行った時点でまだ出願公開されて 

いなかった先願特許出願の明細書・図面だけに記載されていた発明 

と同一発明を特許請求しているので特許を認めることができないと 

する「拡大先願」の規定で最終的に特許成立が認められれなかった、 

となることもあまり多くはありません。 

 しかし、特許成立の障壁に利用されるこのような拒絶理由があり 

ますので、発明が完成したときには一日も早い特許出願を行うこと 

が肝要です。専門家である弁理士にご相談ください。 

 

＜次号の予定＞ 

 特許出願では、特許出願の際に提出した、特許請求する発明を説 

明している文章（明細書）、図面を、特許出願後に補充、訂正するこ 

とが許されています。しかし、特許出願の際に明細書、図面に記載 

していなかった新規な技術的事項を追加する補充、訂正は許されま 

せん。この新規事項を追加する補正の禁止ですが、どのようなもの 

が新規事項追加とみなされ、どのような補充、訂正であれば新規事 

項追加の補正にならずに許容されるのか？次号ではこれらの点につ 

いて説明します。 

 

■ニューストピックス■ 

 

●「特許行政年次報告書２０２３年版」を公表（特許庁） 

 

 特許庁は「特許行政年次報告書２０２３年版」を公表しました。 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html 

 

 報告書によると、２０２２年の特許出願件数は、前年比３３０件 

https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2023/index.html


増の２８万９５３０件と、僅かながら増加しました。この数年、出 

願件数は横ばい状態が続いていますが、大学と民間企業の共同研究 

実施件数は緩やかに増加しているという実情も明らかになりまし 

た。 

 日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願 

（ＰＣＴ国際出願）の件数は、２０２２年は４万８７１９件となり、 

依然として高い水準を維持しています。 

 

 一方、商標登録出願件数は、近年増加傾向にあり、２０２２年は 

１７万２７５件と高い水準を維持。２０２２年の商標登録件数は前 

年比５．６％増の１８万３８０４件となり、２０２１年の商標登録 

件数（１７万４０９８件）を大きく上回りました。 

 

 商標登録件数が増加している背景としては、審査期間の短縮があ 

げられます。特許庁では、審査に関する調査の一部を外部委託した 

り、任期付審査官の採用を増やすなど、審査体制を強化しています。 

 また、商標登録出願の願書における「指定商品又は指定役務」の 

記載が、省令別表（商標法施行規則第６条）及び類似商品・役務審 

査基準に例示列挙されている商品又は役務の表示とおりである商 

標登録出願については、商標法第６条第１項、第２項に基づく拒絶 

理由を起案する必要がなくなることから審査を促進できるとして 

います。 

 

 ２０２２年度の商標登録までの期間は、平均で前年より３カ月ほ 

ど短い６．９カ月。平均ＦＡ期間（初めての審査結果の通知までの 

期間）をみると、２０２１年は８．０カ月でしたが、２０２２年は 

５．４カ月と大幅に短縮されています。 

 

●「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」の商標無効、「ゴジラ」と類似（知財高裁） 

 

 商標登録を無効とした特許庁審決の取消を建機部品メーカーが 

求めていた訴訟で、知的財産高等裁判所は「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」（ガ 

ジラ）の商標を無効とした特許庁の判断を支持しました。 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/092247_han

rei.pdf 

 

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/092247_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/092247_hanrei.pdf


 建機部品メーカー「タグチ工業」は建物解体用カッターを「ガジ 

ラシリーズ」などと称して販売、２０１２年に「ＧＵＺＺＩＬＬＡ」 

を商標登録しました。これに対し「ＧＯＤＺＩＬＬＡ」（ゴジラ）を 

商標登録している東宝が特許庁に商標無効を訴え、特許庁は２０１ 

９年に登録無効と審決しました。 

 知財高裁は、ゴジラには街や建造物を破壊する力強いイメージが 

あると分析し、顧客が誘引される可能性があることや両者で２、３ 

文字目は異なるものの、デザイン上見誤るおそれがあり、読み方も 

「ジラ」が共通していて紛らわしく、混同を生じるおそれがあると 

した特許庁の審決を支持しました。 

 

 

（商標登録第６１４３６６７号） 

 

 

●「トップ１０％論文」、中国が２年連続１位（文部科学省） 

 

 文部科学省は、世界各国の科学技術の動向を調べた「科学技術指 

標２０２３」を公表しました。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1422310_00024.htm 

 

「科学技術指標２０２３」は、文部科学省の科学技術・学術政策 

研究所が各国の２０１９～２１年の科学論文の総数や国際的に注 

目度の高い論文などを分析した報告書です。 

 

自然科学分野における「注目度の高い論文」をみると、他の論文 

に引用された回数が上位１０％に入る「トップ１０％論文」では、 

中国が２年連続１位（５万４４０５本）だったことが分かりました。 

２位は米国（３万６２０８本）、３位は英国（８８７８本）で、米中 

両国が他国を大きく引き離しています。日本は前回より順位を落と 

して１３位（３７６７本）に後退しました。中国は論文数と極めて 

注目度の高い「トップ 1％論文」でも世界１位となりました。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1422310_00024.htm


 

 日本は、論文の本数では、７万７７５本と、前回調査の６万７６ 

８８本より４．６％伸びているものの、被引用数の高い論文数では 

低迷しています。 

 被引用数は論文の注目度と質を表す指標として用いられます。論 

文の質と数は、その国や大学の「研究力」を表す指標と考えられて 

います。日本は、２０００年代半ばから順位が低下しています。前 

回調査では、スペインと韓国に抜かれて１２位になり、今回、イラ 

ン（３７７０本）に抜かれて１３位に後退しました。 

 

一方、パテントファミリー（２カ国以上への特許出願）数をみ 

ると、日本は世界シェア２６．０％と首位を保っています。パテ 

ントファミリーの技術分類では、「織物および抄紙機」「光学」「表 

面技術、コーティング」のシェアが高いことがわかりました。 

 

●「ファスト映画」訴訟、所在不明者にも賠償命令（東京地裁） 

 

映画会社などが「ファスト映画」と呼ばれる動画の投稿者３人に 

賠償を求めた裁判で、東京地裁は、このうち所在がわからず当初、 

裁判の手続きを進められていなかった男性についても、あわせて５ 

億円の賠償を命じました。 

裁判は、映画のあらすじが分かるように 10分程度に編集した「フ 

ァスト映画」と呼ばれる動画をネット上に投稿され、著作権を侵害 

されたとして映画会社とテレビ局 13社が投稿者３人を提訴したも 

のです。 

東京地裁は去年、このうち２人に対しては請求通り、あわせて５ 

億円を支払うよう命じていましたが、残る１人の男性は海外にいる 

とみられ、訴状などを送ることができず、裁判の手続が進められな 

い状態でした。 

しかし、原告側が東京地裁に提出した「公示送達申立書」により 

「公示送達」という制度が採用され、関係書面が裁判所の掲示板に 

一定期間張り出されることで、訴状が当事者に届いたとみなされま 

した。これを受け、東京地裁は、この男性についても、あわせて５ 

億円の支払いを命じる判決を下しました。 

 

 



●「２０２３年度知的財産権制度入門テキスト」公表（特許庁） 

 

 特許庁は、「２０２３年度知的財産権制度入門テキスト」を公表 

しました。 

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/202

3_nyumon.html 

 

 入門テキストでは、産業財産権の概要、特許、実用新案、意匠、 

商標、不正競争防止法、著作権、育成者権、地理的表示保護などを 

はじめ、出願書類の様式や知財総合支援窓口の紹介など、幅広い内 

容を取り上げています。 

 テキストは、これから知的財産権を学びたい方、企業等において 

知財部門に配属された方などの初心者を対象に作成されたもので 

すが、社内研修などの目的でも利用が可能です。利用の際は、サイ 

トのガイドラインを読み、出典を明記する必要があります。 
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