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１．本講座の目標 

 本講座の受講生は、基本講義や論文基礎講義等で基本的な法律知識は習得している。そ

のため本講座では、次の段階として、論文本試験で出題される長文の事例問題への対処法

をマスターすることを目標とする。具体的には以下の２点に留意して受講していただきた

い。 

 

・本試験で60点（合格基準点）を獲得することができる答案を安定して作成する。 

・本試験で足切り
．．．

の対象となる50点未満を取らない答案作成術をマスターする。 

 

(1) 論文本試験実施概要 

まず、目標とする論文本試験の内容を確認したい。論文本試験の実施概要は、下記

表のとおりである。 

試験科目 試験時間 答案用紙 配点 合格基準 

特許・実用新案法 120分 ２枚 200点満点 各科目の得点54を

平均として審議会

が基準点を決定す

る。また、47未満

の科目が１つもな

いこと 

意匠法 90分 １枚 100点満点 

商標法 90分 １枚 100点満点 

 弁理士試験における論文本試験は、特許・実用新案法、意匠法、商標法の３科目から

構成されている。上述の如く、それぞれの試験時間は、特許・実用新案法120分、意匠

法90分、商標法90分となっている。 

 さらに、特許・実用新案法では、解答用紙が２枚配布され、意匠法及び商標法では

１枚が配布される。 

 提出された答案用紙は、原則として、解答用紙毎に試験委員によって採点される。合

格基準は、「必須科目の標準偏差によって求めた点が54を平均として審議会によって合

格基準点を決め、かつ、47未満の科目が１つもないこと」と特許庁より公表された。合

格基準点は口述の人数などから調整されると考えられるが、60点を目安として勉強して

いくのが良いだろう。点数をつける際に標準偏差が導入されているが、３科目の合計

400点満点中240点以上の確保を目標とする。また、１科目（特許・実用新案法において

は、１枚の答案用紙毎）でも47未満の得点（特許・実用新案法であれば94未満、意匠法、

商標法であれば47未満）がつくと、その時点で不合格（これを「足切り」と呼ぶ。）と

なる点にも留意してほしい。 
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(2) 採点基準 

 次に、実際にどの程度の答案を書けば合格基準点である60点を取れるのかについて検

討する。特許庁によって公表されている採点基準では、下記の７段階で採点を行うもの

とされている。 

《弁理士試験論文式筆記試験の採点基準について》 

（１）答えが完璧にできている場合            100点 

（２）答えが非常に良くできている場合           80点 

（３）答えが良くできている場合              70点 

（４）答えが普通にできている場合             60点 

（５）答えがやや不十分である場合             50点 

（６）答えが不十分である場合               40点 

（７）答えがないか、又はあっても全く筋違いの場合     ０点 

（注１）試問に対する応答の内容の良否の程度によって、これに多少の加

減をすることができるものとする。  

（注２）なお｢特許＋実用新案｣の科目については、200点満点とする。 

〔特許庁ＨＰより抜粋〕 

 特許庁が公表する基準によると、合格基準点の60点は「答えが普通にできている」と

されている。つまり、他の受験生に比べて見劣りのすることのない普通の答案を作成す

れば60点以上の得点がつくのである。 

本試験において合格基準点となる60点、つまり、他の答案と比べて見劣りしない答案

を安定して作成できることを第１の目標とする。 

 また、本講座では、論文本試験に必要な基礎知識を習得することと、題意把握力、答

案構成力、答案作成力に磨きをかけることで、悪い時であっても足切りの対象となって

しまう47未満の答案を作成しないことを第２の目標とする。１つの科目でどんなに優れ

た得点をとっても他の答案で１つでも47未満の得点を取ってしまうとその時点で不合格

になってしまう。そのため、本試験で足切りにならないよう、最低50点以上の点数が確

保できることを目標としてほしい。 

 そのために、どのような点に注意して勉強を進めていけば良いのか、以下に指針を示

す。 

 

(3) 論文本試験の出題傾向分析と攻略法 

論文本試験では、科目毎に出題の傾向が微妙に異なるため、それぞれの科目の勉強法

も微妙に異なる点に注意が必要である。 

① 特許・実用新案法 

特許・実用新案法では、権利化前と権利化後において多論点型の問題が設定される

傾向にある。 

特許・実用新案法では、条文の理解が中心となる。特許法の総則（特許に関する法

令における第１章）から特許協力条約に基づく国際出願に係る特例（第９章）までの

重要な条文の趣旨、要件、法的効果をおさえておく必要がある。 
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さらに条文＋αの知識が要求される、重要な論点や判例（最高裁判例が中心とな

る。）をおさえておく必要もある。 

② 意匠法 

意匠法においては、制度趣旨や概念の理解を問う基本問題と、事例問題が組み合わ

されて出題される傾向にある。なお、平成24年度の論文本試験では、事例問題が出題

されなかった点もおさえたい。 

意匠法では、特殊な制度（部分、組物、関連、秘密意匠、先出願における通常実施

権、画像デザイン）をしっかり理解する必要がある。また、条文と基本テキスト

（ELEMENTS２、論文要点集）を使って、趣旨、要件、効果をおさえておく必要がある。

特に趣旨はアウトプットできるように準備しておく必要がある。 

さらに、「意匠」、「物品」、「形態」、「類似」といった特有の概念も理解して

おく必要がある。 

③ 商標法 

商標法は、条文の適用能力、商標法固有の論点、判例の理解、および工業所有権法

逐条解説（青本）の理解等、広範囲から出題される。したがって、出題傾向を絞り込

めないという厄介な問題がある。 

商標法では、商３条や商４条といった登録要件や、特殊な制度（団体、防護等）、

を条文、基本的なテキストを使って広めにおさえておく。それに加えて青本レベルで

の趣旨や要件の再現も要求されるので、青本の重要記載箇所をアウトプットできるよ

うに準備しておく必要がある。判例については、基本的なテキスト（ELEMENTS２、論

文要点集等）を使って効率的に広く勉強するのがポイントである。 
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２．論文応用答練の受講方法 

(1) 予習・復習について 

 論文応用答練では、次回（第２回）から第10回までの間、毎回の講義開始から60分間

を論文答案作成の時間とする。事例問題を出題し、問題を読み解いて答案を作成しても

らう。ようするに論文答案作成の実戦練習の場が用意されている。 

論文応用答練を受講する際には、後述する出題範囲に合わせて、予習してから答練に

のぞんでほしい。予習の方法としては、下記の出題範囲表を参照して、出題範囲に含ま

れる論点を「ELEMENTS１，２」、「論文要点集」等の基本テキストを用いて予習をして

きていただきたい。 

 

＜論文応用答練出題範囲表＞ 

回数 科目 出題範囲 

第２回 特・実① 特許を受ける権利、共同発明、職務発明、補正、拒絶査定不服

審判、前置審査等 

第３回 特・実② 特29条の２、補償金請求権、仮専用実施権、仮通常実施権、国

際出願、実用新案法等 

第４回 特・実③ 特68条、特69条、利用、特許権の共有、民事訴訟等 

第５回 特・実④ 特許権の侵害、間接侵害、無効審判、訂正請求、審決取消訴訟

等 

第６回 意匠法① 部分意匠、意３条の２、意９条、補正却下、利用抵触等 

第７回 意匠法② 関連意匠、組物、専用実施権、秘密意匠等 

第８回 商標法① 商４条１項８号、10号、11号、15号、19号、無効審判、商50

条、商51条、商53条等 

第９回 商標法② 補正、異議申立、無効審判、抗弁、先使用権、類否判断等 

第10回 商標法③ 防護標章制度、マドプロ、商４条１項11号等 
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(2) 論文応用答練の内容 

① タイムスケジュール（第２～第10回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 受講に際し持参する物 

 本講座を受講するに際し、以下の物を用意し、持参すること。 

① 筆記用具 

 毎回行う答案作成演習で使用する筆記用語を持参する。論文本試験で使用する「黒

又は青インキのボールペン、万年筆又はつけペン」を用意する。 

 また講義中に重要な部分に線引きを促すので、マーカー又は色付きボールペン等を

持参することを推奨する。 

② 法文集（平成26年法改正対応版） 

論文本試験では、法文集が貸与される。できれば四法対称条文等の加工されている

法文集ではなく、法令が順番に掲載されている一般的な法文集を持参すると良い。 

   ※推奨法文集 

「弁理士試験 法文集 ＴＡＣ弁理士講座編（第３版）」(早稲田経営出版) 

平成26年法改正対応 平成26年10月刊行予定 

論文答案作成（60 分） 

 毎回、60 分の論文答案作成時間が設けられています。 

休憩時間（10 分） 

 
 

解説講義＋答案構成演習（110 分） 

 答案作成問題に関する解説講義及び答案構成演習（毎回１問）を行います。 
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(4) 各回の配布資料について 

   論文応用答錬では毎回２問の全18問（第１回を除く）事例問題及びその解法が掲載さ

れている。毎回出題範囲に応じてその中から１問を論文答案作成問題として出題し、１

問を用いて答案構成演習を行う。 

全18問の事例問題には、以下の資料によって構成されている。これらの資料をフル活

用することで事例問題を読み解く力と、臨機応変に事例問題に対応する力をつけてほし

い。 

① 出題の意図 

  問題を出題した意図、問題と過去問との関係性が明記されている。 

 

 

  ② 論点 

    その出題に含まれる論点について記載されている資料。この論点を中心に答案を組

み立てていく指針として活用することをお勧めする。 

 

 

③ 参考文献 

    模範答案、解説を作成する際に必要となる書籍を記載している資料。復習の際は併

せて参考文献に挙げられている部分を一読することをお勧めする。 

 

 



第１回 事例問題の書き方 概論 

＜ＴＡＣ／弁理士講座＞ -7- 

 

  ④ 問題文の読み方 

    問題文を読み進める際に、注意すべき事項、その問題文から何を読み取るべきなの

かを明示した資料。復習の際は、読み落とした論点がないか確認して欲しい。 

 
 

  ⑤ 答案構成 

    問題文に対する答案構成例を記載している資料。答案作成の骨組みとなるため、答

案を書き始める前に、ある程度時間をかけて作成する。 
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  ⑥ 模範答案 

    出題に対して模範となる実戦的な答案例を示した資料。模範答案に挙げられている

内容を記載することができれば合格点がつくように想定されている。 

 

 

  ⑦ 詳解 

    模範答案の限られた文字数の中では書ききれない部分まで詳細に記載した資料。 

    模範答案で省略されている知識等の確認に利用することができる。 
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３．添削について 

(1) 添削の方法 

受講生には本講座の開始から60分間を利用して論文答案作成を行っていただく。その

答案は弁理士が添削し、約１週間後に受講生に返却をする。その返却された答案につい

て添削された箇所は必ず復習をしてほしい。そして、自分の弱点を、題意把握と書き方

に分けて分析してほしい。論文の勉強においては、添削の結果を参照して自分の実力を

客観視し、自分の弱点を修正することが最も重要である。 

 また添削結果の確認は、添削された答案用紙に添付された「添削シート」を活用して

欲しい。 

① 添削の流れ 

(ⅰ) 解答すべき項目が挙がっているか否かを確認する 

     ⇒添削シートの「評価項目」の欄にチェックを入れる 

(ⅱ) 次に項目の内容を確認する（条文番号やキーワードが挙がっているか否か、項

目全体のまとまりも採点の対象となる。） 

     ⇒添削シートの「総合評価」の欄に評価を入れる 

   (ⅲ) 「評価項目」、「総合評価」の内容に基づき点数をつけられる 

 

  ② 点数の基準 

    論文応用答練では、以下の基準で採点を行う。本講座では 60 点以上が合格点

となる。 

《論文応用答練の採点基準について》 

（１）答えが完璧にできている場合            100点 

（２）答えが非常に良くできている場合           80点 

（３）答えが良くできている場合              70点 

（４）答えが普通にできている場合             60点 

（５）答えがやや不十分である場合             50点 

（６）答えが不十分である場合               40点 

（７）答えがないか、又はあっても全く筋違いの場合     ０点 

   ※配布資料の模範答案の内容が全て記載されていれば70点以上の得点がつくものとす

る。 

 

  ③ 添削シートについて 

    添削答案と併せて利用することで効果的な復習が可能となるように添削シートを配

布する。 
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＜添削シート見本＞ 

 

①評価項目 

各設問をさらに細かく分けたもので、答案を構成する柱となる項目が示され

ています。 

 

 

②項目 

「評価項目」をさらに細かくした、いわば「小論点」が示されています。 

「□」へのチェックで答案中への「評価項目」への記載の有無を確認するこ

とができます。 

 

 

③総合評価 

「評価項目」全体に対する評価が示されています。 

Ａ～Ｅの５段階で評価されます。この総合評価の積み重ねが実際の点数とな

ります。 

項目の有無だけではなく、答案全体が「総合的に評価できる答案なのか」に

よって、評価が行われます。 

 

①           ②          ③ 
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(2) 添削答案の活用法 

論文本試験は採点型の試験である。一次試験である短答式試験は、自分の選んだ番号

を控えておけば本試験終了後に獲得した点数を知ることができる。しかし、論文本試験

は、自分が作成した答案について、採点者がどのような点数をつけるのかが分からない。 

また、最終的につけられた点数は、採点者の主観やコンディションに左右されるリス

クもある。 

本講座で実施される添削は、採点型の試験に対するテストマッチだと考えて欲しい。

自分の書いた答案がどのように評価されるのかを分析し、次の答案作成に役立てて欲し

い。 

論文作成は、会社内でレポートを書いたり、クライアントに対するプレゼンと同じで

ある。レポートであれば、上司が分かり易いようにシンプルにまとめる必要があるし、

プレゼンも相手の立場にたって、理解しやすい資料を作成することが重要である。 

添削された答案を復習して、どのような記載が採点者に伝わらなかったのかを分析し、

書き方を工夫してほしい。 

多くの受験生は、答練を受けて解答を作成し、それを添削してもらい、点数を見て一

喜一憂して終わっているのが実情である。これでは効率的に実力が上がっていかない。

また、問題や答案作成日における受験生のコンディションに左右されて、点数が高めで

安定しない。重要なのは、正しい項目を抽出し、抽出した項目をどのように記載すれば

採点者にアピールできるのかという客観的な得点感覚、及び他の受験生を意識した相対

的な評価基準を自分のものにすることにある。 
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４．問題の解き方 

 本講座は、基礎知識を身につけた受講生が、論文本試験で実際に出題される可能性のあ

る問題を使用して、実戦的なテクニックや解法を学んでいく講座である。 

論文本試験では、①題意把握、②答案構成、③答案作成というプロセスを経て答案を作

成することになる。 

本項では、以下の事例問題「例題①」を使用して、答案の作成プロセスを実際に体験し

ていただき、問題の解き方を解説していく。 

 

＜例題①＞ 

甲は、「部材ａと部材ｂから構成される装置」（以下、「発明イ」という。）を発明

し、2014年６月１日、日本以外のパリ条約の同盟国Ａの領域内で開催された博覧会に発

明イを出品した。甲は、2014年７月、発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。 

 さらに甲は、2014年８月、「部材ａと部材ｂと部材ｃから構成される装置」（以下、

「発明ロ」とする。）を発明し、下記設問（１）及び（２）における出願Ｘの後、発明

ロについての特許を受ける権利を乙に譲渡した。 

 この設例において、以下の設問に答えよ。なお、乙は日本国内に居住する日本国籍を

有する者である。また、明細書及び特許請求の範囲において記載要件違反（特許法第36

条、同第37条）はないものとし、設問（１）と（２）は相互に独立しているものとす

る。 

 

（１）乙は、2014年９月１日、特許請求の範囲に発明イを記載してわが国において特

許出願Ｘをしていた。乙は、出願Ｘに基づく特許法第41条の規定による優先権を

主張して発明イ及びロについてわが国で特許出願Ｙをしたいと考えている。 

かかる場合、乙が特許出願Ｙをする際に留意すべき事項を説明せよ。なお、特

許出願Ｘにおいて新規性喪失の例外の手続（特許法第30条３項）は適法になされ

ているものとし、解答基準日は2015年７月５日とする。 

（２）乙は、特許請求の範囲に発明イを記載して、2014年９月１日、パリ条約の同盟

国Ａに特許出願Ｘをしていた。乙は、その後、2015年５月１日、出願Ｘに基づく

パリ条約による優先権を主張してわが国に発明イ及びロについての特許出願Ｙを

した。かかる場合において、発明イ及びロについての審査における新規性及び進

歩性の判断を説明せよ。 
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(1) 問題文の読み方 

 近年、論文本試験の問題文は長文化している。試験時間は以前と変わらないので、問

題文を素早く読み、かつ正確に出題者が要求する題意を把握する能力が必要とされる。

問題文の読み方には幾つか適切なアプローチがある。 

 

① 問題文を読む時間を決める。 

長さに応じて任意に設定する必要があるが、Ａ４一頁にぎっしり問題が書かれてい

る場合は５分以内、等のように予め問題文を読む時間を決めておくと良いだろう。本

試験は時間との戦いである。特に特許・実用新案法は、１問目を解くのに時間がかか

ってしまい２問目の時間が足りなかったという受験生の声を良く耳にする。初期段階

から時間の感覚を身に付けておくべきである。 

なお、今回の＜例題①＞程度の問題文の長さであれば各人によって個人差は当然あ

るが、５分以内で読む必要があるだろう。 

 

② 問題文中に登場する記号を正確におさえる。 

登場人物（甲、乙、丙、丁、戊・・・）、出願（Ｘ、Ｙ、Ｚ・・・）、製品（Ａ、

Ｂ、Ｃ・・・）等、問題文中で設定されている記号をおさえる必要がある。間違って

解答すると、採点官は何について書かれている答案なのか分からなくなってしまう。

「自分としてはしっかり記載したのに点数が伸びない。」という人の答案には、しば

しば誤った記号が記載されていることがある。普段から注意していないと本試験でも

このようなケアレスミスを犯す危険性がある。 

 

③ カラーペンやマーカーを活用する。 

重要ポイントについては黄色のマーカー、日時については青色のマーカー等のよう

に問題文に印をつけておくと、２度目に問題文を読む際に論点の把握が容易になる。 

 

④ 問題設定の状況を把握する。 

設問が権利化前の問題なのか、権利化後の問題なのか、権利化前であれば、出願段

階なのか、審査段階なのか、というように、問題となる手続の段階を正確に把握しな

ければいけない。そのためには、特許庁における手続の流れや、裁判所における原告

と被告のやり取りについてイメージを明確に持っておく必要がある。 
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⑤ 問題文の中から聞きたいこと（書かなければならないこと）を把握する。 

問題文を読んで問題作成者が設定した一番重要な論点を把握する。通常、長文問題

であっても、一番重要な論点は一文で纏まっていることが多い。 

例題①を見ると、設問（１）の最後の方に「乙が特許出願Ｙをする際に留意すべ

き事項を説明せよ。」と記載されている。この場合、設問（１）においては、その一

文が直接回答を求める重要な文章となる。 

 このような問題に対して、「～なので出願Ｙは拒絶される（49条）。」等と結論

部をまとめても、問題作成者が答えてほしいこと（書かなければならないこと）に

直接解答していないという印象を与えてしまうため、評価は低くなる。 

この場合は、「出願人の留意事項」いう視点をもって問題文全体を読み、解答用

紙には「乙は特許出願Ｙをする際、～という点に留意すべきである。」と記載した

い。項目が正しければ、試験委員が望む適切な解答に近づく。 

 

 では、実際に例題①を読み進めていこう。 
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■例題① 問題文の読み方 

 発明は論理積で考えよう。ａ×ｂ＝イ○ 

 論理和ではない。    ａ＋ｂ＝イ× 

    ａ           ｂ 

 

           

          イ 

 

 

 

甲は、「部材ａと部材ｂから構成される装置」（以下、「発明イ」という。）を発明

し、2014年６月１日、日本以外のパリ条約の同盟国Ａの領域内で開催された博覧会に発明

イを出品した。 

 

 

 

 

 

甲は2014年７月、発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。 

 

                         ａ           ｂ 

 

 

                                ロ 

 

 

                                    ｃ 

                            ａ×ｂ×ｃ＝ロ 

 

 

 さらに甲は、2014年８月、「部材ａと部材ｂと部材ｃから構成される装置」（以下、

「発明ロ」とする。）を発明し、下記設問（１）及び（２）における出願Ｘの後、発明

ロについての特許を受ける権利を乙に譲渡した。 

 

 

 

 

 

 

法30条２項（新規性喪失の例外規

定）に留意する。 

複数の日付が登場する場合はチャート図を

書いて事例を整理しよう。 

特許を受ける権利が譲渡されたので、乙が出願

することになる。 

時系列に注意する。 
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 この設例において、以下の設問に答えよ。なお、乙は日本国内に居住する日本国籍を有

する者である。また、明細書及び特許請求の範囲において記載要件違反（特許法第36条、

同第37条）はないものとし、設問（１）と（２）は相互に独立しているものとする。 

 

 

 

 

（１）乙は、2014年９月１日、特許請求の範囲に発明イを記載してわが国において特許

出願Ｘをしていた。乙は、出願Ｘに基づく特許法第41条の規定による優先権を主張

して発明イ及びロについてわが国で特許出願Ｙをしたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかる場合、乙が特許出願Ｙをする際に留意すべき事項を説明せよ。なお、特許

出願Ｘにおいて新規性喪失の例外の手続（特許法第30条３項）は適法になされている

ものとし、解答基準日は2015年７月５日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「なお書」にも注意する。特許管理人（８

条）について触れる必要はない。 

この一文がなければ、設問（１）で法37条等

を検討しなければならない。落とし易いので

本試では注意してほしい。 

国内出願である点に注意する。問題文を読み間違えると題意把握ミスにつながる。 

優先権にはパリ優先権（パリ条約４条）と国内優先権（41条）があ

る。設問（１）は国内優先権となる。 

論点を文言通りに把握する。この論点を意識して解答文を作成する。

「乙は～という点に留意する」を答案の目立つ箇所に記載する。通常

は各論の最初か最後に記載する。 

法41条２項に国内優先権の効果が記載されている。同項では法30

条３項の記載がない。これは出願Ｙの時点で法30条３項の手続を

可能とするためである。 
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（２）乙は、特許請求の範囲に発明イを記載して、2014年９月１日、パリ条約の同盟国

Ａに特許出願Ｘをしていた。乙は、その後、2015年５月１日、出願Ｘに基づくパリ

条約による優先権を主張してわが国に発明イ及びロについての特許出願Ｙをした。

かかる場合において、発明イ及びロについての審査における新規性及び進歩性の判

断を説明せよ。 

 

 

 

 

 

 

設問（１）との事案の相違に注意する。設問（２）は、パリ

条約上の優先権（パリ４条）が主張されている。 

優先権の効果をパリ条約４条Ｂに照らして

検討する。なお発明ロについては優先権の

効果は発生しないので注意する。 

審査基準に照らして説明する。 
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(2) 答案構成のやり方 

 答案構成とは、問題文から抽出した論点を整理した解答項目が列挙された資料である。

解答用紙に書き込む前に問題文を読んで答案構成を行い、解答項目を整理する役目を担

っている。答案の設計図ともいえる重要な作業である。実際、答案構成用紙をみれば合

否が分かるぐらい重要なものでもある。 

 実際の論文本試験では、Ａ４の白紙が問題文の表紙にホチキス留めされている。本試

験では、試験開始と同時に問題文から白紙を分離する作業を行う。この白紙を答案構成

用紙として活用する。 

上記(1)の問題文の読み込みでしっかり題意を把握した後、ある程度時間を割いて、

答案構成を行うべきである。例題①の答案構成例を下記に示す。 

 

■ 答案構成（例題①） 

１．設問（１） 

(1) 国内優先権に留意（特41条） 

∵新規性（特29条）等の判断はＸのときを基準に行われる（特41条２項） 

① 主体的要件（特41条１項柱書） 

題意より、乙は特許を受ける権利を甲から譲り受けている→要件具備 

② Ｘが分割出願等でないこと（特41条１項２～５号） 

③ 客体的要件（特41条１項柱書） 

発明イはＸに記載されている→要件具備 

発明ロはイと同一でないので優先権の効果なし 

④ 時期的要件（特41条１項１号） 

⑤ 手続的要件（特41条４項） 

(2) 新規性喪失例外規定に留意（特30条３項） 

発明イについて、→適用可○（特30条２項、特41条２項） 

発明ロについて→適用不可×（特30条２項、特41条２項） 

発明ロについて、進歩性に留意（特29条２項） 

Ｙと同時に所定の書面提出（特30条３項） 

 

２．設問（２） 

出願Ｙは新喪例の適用受けられない（特30条２項） 

∵新規性喪失の日から６月以内でなければ新喪例を受けられない 

(1) 新規性 

イは新規性欠如により拒絶（特29条１項１号、特49条２号） 

(2) 進歩性 

ロは進歩性違反（特29条２項） 

→論理づけ 

→単なる寄せ集め等 

→有利な効果の参酌 

以上 

※答案構成で使用している記号「∵」→なぜならば（理由づけ） 
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① 答案用紙を思い浮かべ、各項目の記載量の配分（バランス）を決める。 

実際に答案を作成してみると分かるが、最初の項目についての記載が厚くなった結

果、後半は時間がなくなり、尻つぼみの論述になる事が多い。本試験において、後半

の設問に高配点が設定されているケースも考えられる。尻つぼみになっていると、配

点の少ないものを厚く書き、配点の多いものが薄くなってしまい、結果的に合計点が

のびないことになる。また、配点の分布が分からない場合であっても、全体的にバラ

ンス良く書けていれば、評価が大きく下がるというリスクを分散できる。 

今回の例題①であれば、各制度の趣旨、要件をシンプルに短くまとめる必要がある。

よく、冒頭に設問の引き写しや、状況説明（問題文のまとめ）が記載されている答案

が多いが、加点はされない。例えば、「乙は、発明イを記載して出願をしている。乙

はその出願を基礎に出願Ｙをしたいと考えている。」等の状況説明は不要である。 

問題は「出願時における乙の留意事項」なので、国内優先権や新規性喪失といった

制度の趣旨と要件をコンパクトに記載する。 

近年の問題の一部には、長文化の傾向が見受けられる。問題文が長い場合は、題意

把握と答案構成に十分な時間をかけなければならない。そのため、解答は質問事項に

直接関連する項目のみをコンパクトに記述することを心掛ける。そのような意識を持

たないと、後半の設問に対する解答項目が薄くなり、結果的に点数が伸びないことに

なる。自分の持っている知識を全て吐き出すのではなく、重要な項目のみを選んで記

述する必要がある。 

 

② 答案構成にかける時間を決める 

問題文を読む時間を予め決めておく点は上述した。さらに、答案構成の時間も予め

決めておくべきである。問題文を一読した後、答案構成に書けられる時間を設定する。

問題の難易度・長さによるが、特許実用新案法では、だいたい10分～20分以内で設定

すると良いだろう。すなわち、問題文を読む時間と答案構成の時間は、合計で15分～

25分以内で設定するのが一般的である。 

今回の例題であれば大体10分～20分程度が答案構成の目標になる。 

 

③ 答案構成は設計図である。 

どうしても答案用紙に書き込む時間が気になるが、我慢してしっかり答案構成を行

うべきである。答案構成がいい加減では、質の良い答案は作れない。これは設計図を

作らずに、場当たり的に家を建てるのに等しい行為である。しっかりと答案構成を行

った後に、答案作成に入るという習慣を身につけて欲しい。 

また、条文番号やキーワードは答案構成の段階でしっかり構成用紙に明記したい。 

答案を作成する前に条文番号、キーワードを明記しておくことで、項目落ちを防ぐ

ことができる。１つの項目を落とすということは、まとまった点数を失うことを意味

する。項目落ちを防ぐためには、後述する答案作成の段階で、時々、答案構成を確認

しながら書き落としがないかチェックしてほしい。
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④ 時系列表（チャート図）の作成 

 問題文中に複数の年月日等が記載されている場合は、時系列を整理した表を作成す

ると良い。時系列表は手早く作成する必要がある。また、問題文を読む際に年月日に

マーカー等で印をつけておき、古いものから順に並べ、その時期にどのような事実が

あったのかを簡潔にまとめる必要がある。なお、時系列表は間違え易いので、鉛筆と

消しゴムを使って作成すると良いだろう。ここで間違えると題意把握ミスに直結する

ので慎重に行いたい。以下に、上記例題についての時系列表の一例を示す。 

 

■時系列図（例題①） 

             甲               乙 

 

 

2014/６/１    Ａ国 発明イ 出品 

 

     ７月        イ 特受権            譲渡 

 

   ８月        ロを発明 

 

９/１            イ Ｘ       (1)国内出願 (2)Ａ国出願 

 

            ロ 特受権            譲渡 

 

2015/５/１           イ、ロ Ｙ   国内出願Ｙ (1)国内優先 (2)パリ優先 
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(3) 答案作成 

 いよいよ最終段階となる答案作成である。採点者は、採点対象である受験生の知識量

やプロフィールは一切分からない。提出された答案用紙のみが受験生の評価の対象であ

る。答案作成においては、以下の点に注意してほしい。 

 

① 筆力について 

筆力とは、解答用紙に書き込むスピードのことである。この論文応用答練で毎回答

案を作成しながら、自分の「筆力」を把握してほしい。 

 筆力は、訓練によって向上させることができる。最終的には１頁あたり15分以内、

できれば10分を目標としてほしい。 

 筆力を阻害する原因としては、 

(ｉ) 書き込み最中に、手を止めて思考する、 

解決法⇒答案構成段階でしっかり記載内容を決めておくことが重要である。筆

記段階では出力のみに集中すべきである。 

(ⅱ) 法令集を参照して条文を確認する、 

 解決法⇒予め重要条文を頭に入れておき、条文を参照する回数を減らし、また

参照する場合は素早く検索時間を早め、閲覧時間を短くしなければな

らない。そのためにも条文の読み込みは重要である。 

(ⅲ) 筆記スピード自体が遅い、の３点がある 

   解決法⇒自分にあった筆記具を使い、答練を受ける際に意識的に筆記スピード

を上げることである。文字は綺麗な方が良いが、解読可能な範囲で仕

上げればよい。 

自分の自身の筆力を把握していれば、問題文の読み込みや答案構成にかける時間も

逆算できる。例えば、特許法・実用新案法において、問題文の読み込みと答案構成に

30分かかってしまった場合は、一般的には残り30分を解答用紙の作成にあてることが

できる。１頁あたり15分で答案を書けるのであれば、解答用紙２頁（表面）を埋める

ことができる。 

すなわち、特許・実用新案法において、解答用紙３枚目の下の方まで答案を埋めた

い場合は、20分以内に答案構成を終えるべきであろう。 

 

  ② 自分自身の雛形をもつこと 

点数を安定させるためには、自分自身の雛形を持つべきである。雛形については、

答練で配布される模範答案や、他の受験生が作成した優秀答案などを参照しながら、

適切かつシンプルな文章や説得力のある論述の組み立てを身につけることである。雛

形については、下記５（基本テンプレート）で詳しく述べる。 
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③ 文章はコンパクトに読みやすくする 

基本的には、１つの文章で１つの情報を運ぶことを意識したい。文章が長くなれば

長くなるほどにその文章における伝えたいポイントがぼやけてしまうからである。長

い文章は、採点者にとっても読み難い場合が多い。 

例えば、項目型の問題に対する文章構成は、主語＋目的語＋述語＋条文番号を意識

したい。ここで少し具体例を見てみよう。 

   (ⅰ) 問題文の前提条件を挙げた後に項目が記載されている答案 

 例えば、「審査において出願Ｘが拒絶となるためには、先願Ｙの存在により出

願Ｘが後願となり先後願の規定が適用される（39条１項）。」と書かれてあると

する。上記の下線部の記載は冗長である。主語＋目的語＋述語＋条文番号でシン

プルに記載すれば十分である。 

それでは上述の記載はどのようにアレンジすべきだろうか。 
例えば、「出願Ｘは、先願Ｙの存在によって先後願の規定により拒絶される

（39条１項、49条２号）。」と記載すれば、何が記載されているのか一目瞭然で
ある。また、「主語＋述語・・・」により、解答がシャープになり、答案にリズ
ム感が出て、読み易くなる。 
さらに、「～ためには、」、「～の場合は、」、「～の観点からは、」といっ

た前提条件を文頭に記載すると、冗長な回答になるので注意したい。 

   (ⅱ) １つの文章で２つ以上の情報が記載されている答案 

例えば、優先権主張（41条）と新規性喪失の例外（30条）の２つの項目を記載

する場合、「乙は、優先権主張及び新規性喪失の例外に留意すべきである（41条、

30条）。」と書くよりも、「乙は、優先権主張に留意すべである（41条）。」と、

「乙は、新規性喪失の例外に留意すべきである（30条）。」とを項目を分けて記

載した方が読みやすい答案となる。 

 項目を分けることにより、条文番号、各手続をとる理由付けや、要件の検討な

どの関連事項を項目毎に纏めて記載することができる。 

 短時間で文章をまとめるためには、１つの文章に載せる情報は少なくした方が

良い。１つの文章で１つの情報を運ぶことにより、短時間で読みやすい文章を作

ることができる。 

   (ⅲ) 具体的な解答項目の前に問題文の状況説明が記載されている答案 

問題文を要約しているだけの文章は加点されない。採点者は問題文を知ってい

るので、このような状況を説明した文章に接すると、答案が冗長であるという印

象を採点官に与える。悪くすると、採点官に理解していないのではないか、又は

記載量を稼ごうとしているのではないかという疑念を持たれるかもしれない。 

例えば、「甲は2014年○月○日に刊行物に発明イを公表している。甲はその事

実を知りながら、その後特許出願Ｘを行っている。そのため、甲の出願は新規性

欠如の拒絶理由に該当する。したがって、甲は、新規性喪失の例外適用を受ける

べきである（30条２項）。」と記載されている答案は良くない。上記下線部は問

題文に明記されている単なる状況説明であり、問題文を要約しているに過ぎない

からである。 
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上記の文章は、「甲は、新規性喪失の例外適用を受けるべきである（30条２項）。

発明イを刊行物で公表していることに起因する新規性欠如の拒絶理由を解消するため

である（29条１項３号、49条２号）。」と記載すれば良い。まず解答項目を記載し、

理由付けとして問題文から抽出される問題点を指摘すると、文章を読みやすくコンパ

クトにまとめることができる。 

 

④ 落ちない答案を作成する。 

合格倍率約10倍の国家試験というものは、基本的に落とすための試験である。採点

者に「この答案は駄目だ」と思われたらおしまいである。したがって、論文試験を突

破するために最も重要なのは「落ちない答案」を作成するという意識だ。「落ちない

答案」を作成するためには、自分の実力を素直に提示する答案を心がける（背伸びを

しない。）。また、条文レベルでまとめることを心掛ける。自分勝手な論理展開は採

点者にマイナスな印象を与えてしまう。ホームランを狙うより、直球を素直に打ち返

し細かいヒットを積み重ねることにより、不合格答案を防ぐことができる。本試験に

おいては、ホームランを狙って大振りしても、凡打に終わるものである。 

 以下に、上記事例問題の模範解答を示す。 
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■模範答案 

１．設問（１）について 

(1) 乙は、優先権主張の要件に留意すべきである（41条１項）。包括的で漏れのない権利

取得を可能とするためである（41条２項）。 

① 先の出願と後の出願との出願人が、後の出願時点において同一であることに留意

する（41条１項柱書）。題意より、乙は発明イ、ロについての特許を受ける権利を、

甲から譲渡しているので本要件を満たす。 

② 先の出願が分割出願等でないことを要する（41条１項同項２号～５号）。題意よ

り本要件を満たす。 

③ 後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内であるこ

とを要する（41条１項柱書）。 

ここで、当初明細書等に記載した事項とは、当初明細書等に明示的に記載された

事項及び自明な事項も含む。題意より、発明イは出願Ｘに記載されている。 

発明ロは、Ｘの当初明細書等に記載した事項の範囲内のものではないため、本要

件を満たさない点に留意する。 

④ 乙は、出願Ｘから１年以内に出願Ｙをする点に留意する（41条１項１号）。さら

にその旨及び所定の書面を期間内に提出する点に留意すべきである（同条４項）。 

⑤ 乙は、Ｘの取下擬制等（42条）に留意すべきである。 

(2) 乙は、新規性喪失例外規定の適用を受ける点に留意すべきである（30条２項）。 

博覧会出品により発明イが新規性を失っており（29条１項１号）、イが新規性欠如に

該当する可能性があるからである（29条、49条２号）。 
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 新規性喪失の例外適用を受けるためには、特許を受ける権利を有する者の行為に起因

して法29条１項に該当していることが必要である（30条２項）。 

 題意より、博覧会出品により発明イが新規性を失っている（29条１項１号）。 

 また、法30条２項の「その者」には特許を受ける権利の承継人である乙も含まれると

解される。 

 したがって、乙は出願Ｙにおいて法30条３項の手続をすれば例外適用を受けられる点

に留意する（30条２項）。 

(3) 乙は、その他の特許要件に留意すべきである（36条、39条、49条等）。 

２．設問（２）について 

(1) 乙は、新規性喪失例外の適用を受けらない（30条２項）。発明イを出品した日から６

月以上経過しているためである。（同項）。 

また、パリ優先権は、第一国出願より前に行われた行為により不利益を受けないこと

を定めたものではないことから（パリ４Ｂ）、出品された発明イによって、イ、ロは新

規性欠如及び進歩性欠如により拒絶される可能性がある（29条、49条２号）。 

(2) 新規性について（29条１項） 

特許出願前に公然知られた発明は新規性がなく特許を受けることができない（29条１

項、49条２号）。新規発明公開代償として特許権を付与する観点からである。 

題意より、博覧会出品により発明イは公知となっており（29条１項１号）、新規性喪

失例外規定も受けられない（30条２項）。 

したがって、Ｙは新規性欠如を理由に拒絶されると解する（29条１項１号、49条２号）。 

 



2015 年合格目標 論文応用答練 

＜ＴＡＣ／弁理士講座＞ -26- 

 

 

(3) 進歩性について（29条２項） 

出願Ｙの際に公知となっている発明イに基づいて、当業者が容易にロを発明できる場

合は進歩性欠如を理由に拒絶される（29条２項、49条２号）。 

ここで、進歩性の判断は、当業者が引用発明から本願発明に容易に想到し得るいわゆ

る論理づけにより行う（29条２項）。 

例えば、出願Ｙの時に部品ｃが周知技術であり、ロが単なる寄せ集めであると認めら

れる場合等は進歩性を有しない（29条２項）。 

一方、ロがｃを付加したことによって、イと比較した有利な効果を有する場合、ロは

進歩性欠如を理由に拒絶されないと解する（29条２項、49条２号）。 

以上 
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５．基本テンプレート 

論文試験は、基本的には受講生が自由に論述できるものである。合格レベルに受験生は

自分なりのテンプレートを持っているものである。どうやって論文を書けば良いのか見当

がついていない初学者や、論文答練は受けているが今ひとつ点数が伸びない人にとって基

本テンプレートは強力な武器になるはずだ。 

何回も論文試験を受けているが合格できない受講生をみていると、答練の成績が安定し

ていないことが多い。前回の答練では60点の答案を作成できたが、今回は50点とか、その

日のコンディションや論点によって答案の完成度にバラつきが見られる受講生が多い。基

本テンプレートをマスターすることで、コンディションや論点等に起因する答案のバラつ

きを抑止することができる。また、基本テンプレートをマスターすれば、筆力を下げる原

因である「考えながら書く」という問題点のうち、文章構成に割く時間を大幅に削減でき

る。基本テンプレートには、以下のものがある。 

 本試験過去問を分析すると、大きく３つに分けられる。それは、(1) 項目型、(2) 論述

型、(3) 手続フロー型の３つである。３つの場合に分けて書き方を説明する。 

 

(1) 解答の形式による基本３類型 

① 項目型 

一つ又は複数の項目を挙げた上で論述を要求する問題である。最近の本試験の大き

な特徴点である。 

審査段階では、出願に際しての留意点を挙げさせる問題、拒絶理由を挙げさせる問

題、拒絶に対する措置を挙げさせる問題、が典型的な問題である。権利化後の問題で

は、裁判所における原告や被告の対応などが挙げられる。 

項目型に対しては、まず、解答項目（問題文が直接解答を求めている事項）を条文

番号と共に記載する。その後にその解答項目を挙げた理由付けを記載する。この２つ

が基本である。付加的事項として、重要な要件があれば検討し、必要であれば問題文

のあてはめを行い、結論を示す。 

この際、解答項目は、「主語」＋「項目」＋「述語」＋「条文番号」でまとめると

良い。例えば、「甲は、～（項目）～という手続を行う（根拠条文）。」と記載する。 

＜具体例＞ 

甲は、国内優先権主張を伴った特許出願を行うべきである（41条）。 

これが解答項目となる。その後に理由付けを改行せずに簡潔に記載すると良い。理

由付けは、問題文の文言や、趣旨のキーワードを使い分けて記載すると良いだろう。 
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＜具体例＞ 

① 甲は、国内優先権主張を伴った特許出願を行うべきである（41条）。改良発明

を包括的な漏れなく権利取得するためである。 

② 甲は、新規性喪失の例外適用を受けるべきである（30条１項）。発明イは新規

性を失っており、かかる理由に基づく新規性による拒絶を回避するためである

（29条１項１号、49条２号）。 

③ 出願Ｘは、先願Ｙの存在による先後願による拒絶理由を有する（39条１項、49

条２号）。重複特許を排除するためである。 

※「解答項目＋理由付」の記載のポイント 

・２～５行で記載し改行を入れる 

１～２行毎に改行していると、煩雑な答案になって、稚拙な印象を採点者に与え

てしまうおそれがある。一方、５行を超えると読み手の集中力を奪う。また、採点

官にとって、採点するのが困難になる。 

 

上記解答項目＋理由付けを記載した後、改行をして要件の検討に入る。要件の検討

は、問題文と答案全体のバランスを見て答案構成時に書くか否かを決めておく。例え

ば、補正であれば、法17条の２第３項、４項の検討である。問題文で解答を要求して

いる場合は必須の項目となるため、あてはめを行う。要件は、事案によって長くなる

場合もある。この場合も２～５行毎に改行を入れるべきである。 

 

② 論述型 

平成13年以前の旧弁理士試験では、論述型の問題が多く出題されていた。俗に言う

「一行問題」はこれに属することが多い。受験者が論点を抽出して論述していくタイ

プの問題である。 

近年では、平成24年特許・実用新案法問題Ⅱ、平成24年意匠法問題Ⅰ設問１・問題

Ⅱ設問１、平成23年意匠法問題Ⅰ、平成21年特許・実用新案法問題Ⅱなどが典型的な

論述型の問題である。判例の理解を問う問題は論述型となる。他にも法律の設立理由

を解答する問題（趣旨問題）などは論述型に分類される。 

このような問題に対しては、原則（規範）と例外（当て嵌め）を意識するだけで、

読み応えのあるメリハリのついた答案になる。 

 

原則（規範）→例外（当て嵌め） 

 

(ⅰ) 原則（規範） 

通常、最終的な結論と逆の結論を示すことが多い。他に条文の要件を挙げたり

（規範）、趣旨問題の場合は、１つ前の条文を概説したり、改正前の状況を記述

したり、特１条を論じたり、その論点を処理する制度や条文がない場合の問題点

などを記載する。 
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＜具体例＞ 

① 間接侵害についての論述が求められている問題の場合 

「権利一体の原則により侵害に該当しない（68条）。」 

 ② 真正商品の並行輸入の場合 

「形式的には、侵害に該当する（68条）。」 

 ③ 意匠法における組物（８条）の制度趣旨の場合 

（１つ前の条文である）「一意匠一出願の原則を採用する（７条）。」 

 

(ⅱ) 例外（当て嵌め） 

      別名「しかし部」とも呼ばれるとおり、「しかし、～」というスタイルをとる

ことが多い。最も理解力が問われる部分であり、判例のキーワード等もここで再

現することになるだろう。また、「当て嵌め」は問題文で示されている事柄を条

文や審査基準等の要件に照らして結論を出すプロセスをいう。 

＜具体例＞ 

① 間接侵害 

「権利一体の原則により侵害に該当しない（68条）。しかし、直接侵害を惹起

する蓋然性が高い行為については、間接侵害の適用がある。」 

 ② 真正商品の並行輸入 

「形式的には、侵害に該当する（68条）。しかし、近年の国際取引の状況に照

らせば、輸入を含めた商品の自由な流通は尊重すべきである。」 

 ③ 意匠法における組物（８条）の制度趣旨の場合 

「一意匠一出願の原則を採用する（７条）。しかし、ディナーセットのように

多物品をセット物としてデザインする場合も多い。」 

 

③ 手続フロー型 

審判系の問題で多くみられる。項目型の変形と捕らえることもできる。手続を時系

列で回答させる点に特徴を有する。例えば、論文本試験の平成24年特許法問題Ⅰ設問

３、平成22年特許法問題Ⅰ設問（１）、平成22年商標法設問（２）、平成20年商標法

設問（７）、平成19年特許法第１問設問（１）などである。 

審判や国際出願に関する問題で多く見受けられる。手続フロー型の問題については、

基本的には条文を時系列順に並べながら回答していくことになる。 

手続フロー型の問題を苦手としている受講生も多いが、条文に則して回答していけ

ば論文が完成するので、時系列を考え条文を参照しながら対処することが最も重要で

ある。 

前もってある程度フローを頭に入れておく必要があるが、手続を聞かれた場合は、

条文を素早く検索し、手続の流れに沿って、条文番号を答案構成用紙に書きつける必

要がある。 

答案作成時には、答案構成用紙を見ながら手続をまとめていく。文章のまとめ方が

分からない場合は、該当条文を参照し、条文に事例問題の記号（甲、乙、発明Ａ等）

をあてはめながら解答すると良いだろう。 
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＜出題例＞ 

パリ条約の同盟国の国籍を有し在外者である甲は、当該同盟国を受理官庁とし

て、発明イについて英語による国際出願Ｘをした。かかる事例において、日本国の

特許出願とみなされた国際出願Ｘが取り下げたものとみなされないために、甲がな

すべき手続について説明せよ。 

 

上記の問題は、典型的な「手続フロー型」の問題となる。条文を検索し、答案に簡潔

に列挙していく必要がある。下記に模範答案を示す。 

 

 ＜模範答案例＞ 

(1) 甲は、国内処理基準時の属する日後３月以内に特許管理人を選任して特許庁長

官に届けるべきである（184条の11第２項、８条）。 

(2) 甲は、明細書等の翻訳文を原則として国内書面提出期間内に提出すべきである

（184条の４第１項）。明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、

出願Ｘは取下擬制されるからである（同３項）。なお上記期間経過後であって

も、正当な理由があるときは所定期間内に限り翻訳文の提出が認められる（同４

項）。 

(3) 甲は、一定期間内に出願審査請求を行うべきである（48条の３）。甲は国内書

面の提出（184条の５第１項）、及び所定の手数料の納付（195条２項）を行った

後に審査請求を行う点に留意する（184条の17）。 

 

上記の解答は、条文の記載を中心に論述されている事が分かるだろう。手続フロー型

の問題は加点しやすい問題でもあるので、とりこぼしのないように記載したい。 

 

(2) 解答項目のテンプレート 

問題文の状況に応じて、下記にテンプレートをいくつか示す。下記に示すテンプレー

トを項目落ち防止のために活用してほしい。 
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◆特許・実用新案法 解答項目のテンプレート集 

                                          

（１）出願の際の留意事項 

 ① 主体的要件：冒認出願の回避（特49条７号） 

回避手段⇒特許を受ける権利の移転（特33条１項） 

② 主体が外国人又は在外者の場合：特許管理人（特８条） 

権利能力（特25条） 

③ 優先権を伴った出願:国内優先権主張（特41条） 

④ パリ条約の優先権主張（特43条）、パリ条約の例による優先権主張（特43条の

２） 

⑤ 外国語書面出願（特36条の２） 

⑥ 国際出願（ＰＣＴ） 

⑦ 出願の変更（特46条、実10条、意13条） 

 ⑧ その他特許要件（特29条等）：拒絶理由（特49条各号） 

 ⑨ ２以上の出願がある場合：先後願（特39条） 

 ⑩ 発明が２以上ある場合：発明の単一性に留意する（特37条、施規25条の８） 

 ⑪ 単一性違反の回避、いわゆるシフト補正違反の回避：出願の分割（特44条） 

 ⑫ 特許出願：記載要件違反(特36条４項､６項)、外国語書面出願（特36条の２） 

 ⑬ 発明が新規性を失っている場合：新規性喪失の例外規定（特30条） 

 ⑭ 特許権取得が前提の場合：出願審査の請求（特48条の３） 

 ⑮ 特許を受ける権利が共有となっている場合：共同出願(特38条) 

 ⑯ 会社の従業者が発明を創作している場合：職務発明（特35条） 

 

（２）拒絶理由通知への対応 

 ① 意見書の提出（特50条） 

② 願書に添付した特許請求の範囲等の補正（特17条の２） 

   ③ 出願の分割（特44条） 

④ 出願の変更（特46条、実10条、意13条） 

   ⑤ 優先権の主張（特41条、パリ４条） 

   ⑥ 放置、出願の放棄、出願の取り下げ 

 

（３）拒絶査定不服審判への対応 

   ① 拒絶査定不服審判の請求（特121条） 

   ② 願書に添付した特許請求の範囲等の補正（特17条の２第１項第４号） 

   ③ 出願の分割（特44条１項３号） 

④ 出願の変更（以降は上記と同様） 
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（４）出願段階において権利行使が必要な場合の留意事項及び対応 

 ① 発明の業としての実施の検討（特65条１項） 

② 出願公開の検討（特64条）と出願公開の請求（特64条の２） 

③ 警告（特65条１項） 

④ 出願審査の請求（特48条の３） 

⑤ 優先審査に関する事情説明書の提出（特48条の６、施規31条の３） 

⑥ 願書に添付した特許請求の範囲の補正（特17条の２） 

⑦ 権利行使（特65条２項、68条、100条、民709条等） 

 

（５）外国語国際特許出願についての国内段階移行手続 

 ① 国内書面の提出（特184条の５） 

② 特許管理人の選任（特184条の11） 

③ 翻訳文の提出（特184条の４） 

④ 手数料の納付（特195条２項） 

⑤ 出願審査の請求（特184条の17、48条の３） 

 

（６）侵害訴訟における被告の主張及び対応 

 ① 否認：特許請求の範囲に属しない旨等（特70条） 

② 正当権原（特80条、81条、92条等）、正当理由（特69条、175条） 

③ 先使用による通常実施権（特79条） 

④ 異議申立（特113条）、無効審判（特123条） 

 ⑤ 特許権者等の権利行使の制限（特104条の３） 

 ⑥ 訴訟との関係（特168条２項） 

 ⑦ 消尽論の主張、真正商品の並行輸入における黙示同意論の主張 

 ⑧ 禁反言の抗弁（民１条３項） 

 ⑨ 損害賠償請求に対する抗弁 

 ⑩ ライセンス交渉（特77条、78条） 

 ⑪ 特許権の譲渡（特98条１項１号） 

 ⑫ 特許権の放棄交渉 

 ⑬ 侵害品の設計変更、実施中止 

 

◆意匠法 解答項目のテンプレート集 
 

（１）意匠法特有の制度 

① 組物（意８条） 

② 特徴記載書（意施規６条） 

③ パリ条約による優先権（パリ４条） 

④ 秘密意匠制度（意14条） 

⑤ 画面デザイン（意２条２項） 

⑥ 部分意匠制度（意２条１項かっこ書） 

⑦ 動的意匠制度（意６条４項） 

   ⑧ 関連意匠制度（意10条） 
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（２）補正却下決定への対応 

 ① 補正却下決定不服審判（意47条） 

② 補正後の意匠についての新出願（意17条の３） 

③ 補正後の意匠についての別出願（意６条） 

④ 再補正（意60条の３） 

⑤ 放置 

 

◆商標法 解答項目のテンプレート集 
（１）商４条１項11号に基づく拒絶理由通知への対応 

 ① 意見書の提出（商15条の２） 

② 先願に係る商標権の消滅⇒各種審判請求（商43条の２、46条、50条等） 

③ 指定商品等の削除補正（商68条の40） 

④ 商標登録出願の分割（商10条） 

⑤ 先願商標権の譲渡（商24条の２） 

 

（２）商標権を消滅させるための措置 

 ① 登録異議の申立て 

② 無効審判（商46条） 

③ 不使用による商標登録取消審判（商50条） 

④ 商標権者の不正使用による商標登録取消審判（商51条） 

⑤ 移転に基づく商標登録取消審判（商52条の２） 

⑥ 使用者の不正使用による商標登録取消審判（商53条） 

⑦ 代理人等による不当登録に基づく商標登録取消審判（商53条の２） 

 

（３）侵害訴訟における被告側の対応 

 ① 否認（商標の非類似、商品又は役務の非類似） 

② 正当権原（商33条等）、正当理由（商22条、商59条） 

③ 商標権の効力が及ばない範囲（商26条） 

④ 先使用による商標の使用をする権利（商32条、商32条の２） 

⑤ 再出願（商５条） 

⑥ 権利行使の制限（準特104条の３） 

⑦ 反則品と商標法上の商品の概念（ノベルティ） 

⑧ 商標的使用（商26条１項６号） 

⑨ 損害不発生の抗弁 

⑩ 商標権を消滅させるための措置[上記（２）] 

⑪ ライセンス交渉（商30条、商31条） 

⑫ 譲渡 

⑬ 放棄交渉 

⑭ 商標の変更、使用中止 
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■解答項目のテンプレート例題：特許・実用新案法 

 
パリ条約の同盟国である米国に住所を有する日本国民甲（日本国内に住所又は居所を有

しないものとする。）は、発明イを発明した。甲は当該発明イについて米国で特許出願し

ようと考え特許書類を英語で作成した。しかし、甲は米国に特許出願をせずに、代わりに、

2015年４月19日、前記の英語で作成された特許書類に記載された発明イを刊行物に発表し

た。 

 その後、甲は、発明イについて、日本国に特許出願することを考えるに至り、2015年10

月12日、わが国の弁理士乙に相談した。 

 この場合において、甲が発明イについて特許を取得するために、弁理士乙が助言すべき

ことを説明せよ。ただし、発明イを日本語に翻訳した出願書類の作成には少なくとも１月

程度の時間がかかるものとし、本問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要は

ない。なお、国際出願（ＰＣＴ）については言及しないものとする。 
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使用テンプレート：（１）出願の際の留意事項 

項目 

番号 
項目の内容 

必要性 

の有無 
その理由 

① 

主体的要件 

冒認出願の回避（特49条７号） 

回避手段⇒特許を受ける権利の移転（特33

条１項） 

× 

甲がイを発明しているこ

とから、冒認出願につい

て論じる必要はない。 

② 

主体が外国人又は在外者の場合： 

特許管理人（特８条）、権利能力（特25

条） 
○ 

題意より、甲はいわゆる

「在外者」に該当する。 

③ 
優先権を伴った出願： 

国内優先権主張（特41条） 
× 

改良発明が明示されてい

ないので優先権の論点は

生じない。 

④ 
パリ条約の優先権主張（特43条）、パリ条

約の例による優先権主張（特43条の２） 
× 

第一国出願がないので、

論点として挙がらない。 

⑤ 外国語書面出願（特36条の２） ○ 

英文の書面が既に用意さ

れているので、この書面

を活用する。 

⑥ 国際出願（ＰＣＴ） × 
問題文の「なお書」で除

外されている。 

⑦ 
出願の変更 

（特46条、実10条、意13条） × 

「特許を取得するため

に」とあるので、出願変

更の論点は生じない。 

⑧ 
その他特許要件（特29条等）： 

拒絶理由（特49条各号） 
○ 

特29条１項３号違反に該

当する。 

⑨ 
２以上の出願がある場合: 

先後願（特39条） 
× 

競合する出願がないので

先後願の論点は生じな

い。 

⑩ 

発明が２以上ある場合： 

発明の単一性に留意する（特37条、施規25

条の８） 

× 
発明はイのみなので単一

性の論点は生じない。 

⑪ 
単一性違反の回避、いわゆるシフト補正違

反の回避：出願の分割（特44条） 
× 

二以上の発明がないので

分割の論点は生じない。 

⑫ 

特許出願： 

記載要件違反（特36条４項､６項） 

外国語書面出願（特36条の２） 

○ 

特許出願の必須事項。ま

た甲は英文に基づいて特

許出願を行う必要性有。 

⑬ 発明が新規性を失っている場合： ○ 2015年４月19日に新規性
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新規性喪失の例外規定（特30条） を失っている。 

⑭ 
特許権取得が前提の場合： 

出願審査の請求（特48条の３） 
○ 

「特許を取得する」ため

には必要な事項。時間が

なければ落としても良

い。 

⑮ 
特許を受ける権利が共有となっている場

合：共同出願(特38条) 
× 

出願人は甲のみなので共

同出願の論点は生じな

い。 

⑯ 
会社の従業者が発明を創作している場合：

職務発明（特35条） 
× 

従業者と使用者の関係が

明示されていないので、

職務発明の論点は生じな

い。 
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■模範答案 

(1) 弁理士乙は甲に対して、特許管理人を選任することを助言すべきである（８条）。日

本国民甲は米国に住所を有するいわゆる在外者である。かかる在外者は、政令で定める

場合を除き、特許管理人によらなければ手続をすることができないからである（８条、

特施令１条）。 

(2) 乙は甲に対して、外国語書面出願をすべき旨の助言をすべきである（36条の２）。 

 題意より、甲は発明イに関する書面を英語で作成している。一方、後述する新規性喪

失の例外適用が受けられる期間内に日本語の翻訳文の作成が困難な状況にある。 

 外国語書面出願を利用すれば、発明イに関する英語で特許出願を行い、出願日から原

則として１年２月以内に日本語による翻訳文を提出すれば良いので有効な措置となる

（同２項）。 

(3) 乙は甲に対して、新規性喪失の例外適用を受ける旨の助言をすべきである（30条２

項）。発明イは、すでに刊行物において発表されていることから、新規性欠如を理由に

拒絶され得るからである（29条１項３号、49条２号）。 

 新規性喪失の例外適用を受けるためには、①特許を受ける権利を有する者の行為に起

因すること（30条２項）、②公知になった日から６月以内に出願すること（同項）、③

所定の手続をすること（同３項）、が必要である。 

 題意より甲が刊行物に発表しているので①の要件を満たす。 

 したがって、乙は甲に対して、刊行物への発表日から６月以内に特許出願をすること、

出願と同時にその旨の書面を提出し、出願から30日以内に証明書を提出する必要がある

旨を助言するべきである（30条３項）。                   以上 
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６．最後に 

近年の弁理士試験は、合格倍率も上昇傾向にあり、より一層厳しさが増している。また、

近年の論文試験における出題傾向は、条文の適用能力を問う問題、判例や論点の理解が幅

広く出題されている。他方、2008年度の弁理士試験より、一次試験の免除制度が採用され

た。また、知財専門の大学院生も増加している。それにより、論文試験を専門に勉強をし

ている受験生が増え、論文スキルも大幅に上がってきているのが実情である。 

このような状況においては、大きなミス（多くの受験生が挙げる論点を落とす等）は致

命傷になる。また１つの科目で大きなミスをすると、他の科目でそれを補填することがほ

とんど不可能となる。また小さな記載ミスも、２個、３個と積み重なることにより、次第

に合格から遠ざかっていくことになる。 

ようするに、近年の論文本試験においては、優秀な答案を仕上げることよりも、ミスを

防いで全ての科目において「落ちない答案」を作成することが重要になっている。 

本講座は、上記の点に主眼をおきつつ、事例問題を通して実戦力を強化する講座である。 

本講座の後に始まる論文的中答練には、本試験を突破する可能性の高い中・上級レベル

の受講生が多数参加している。 

本講座を通じて中・上級レベルの受講生と真っ向から戦えるだけの実力を養ってほしい。 

また、文章の作成能力は弁理士の実務でも重要である。出願時に作成する出願書類、中

間処理としての意見書などは、審査官、裁判官、訴訟当事者等を文章で納得させる説得力

のあるものでなければならない。独りよがりの文章では相手を説得することはできない。

相手に伝わる質の高い文章力が、一流の弁理士になるか否かを決める分水嶺となる。 

重要なスキルとなる文章力を、是非とも論文応用答練を通じて伸ばしてほしい。 

『論文本試験を征する者は実務も征す。』である。 

以上 
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