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※「周知慣用技術の付加，転換，削除」は、
「（実質的）同一」であり、拡大先願（特許法
２９条の２）違反＜審査基準・裁判例＞ 

 



拡大先願（２９条の２）と、本件発明の課題 
 

平成27年（行ケ）10028「照明装置」事件＜高部＞ 
 

 

光源と拡散板の距離を長くすることにより,光の均一性
を高めることができるが…  先願発明は，レンズ及び
拡散板により既に光の均一化を図っているから，光源
から拡散板までの距離を光源間の距離より大きくする
ことによって光の均一化を図ろうとする課題がない。   

 …先願発明に…相違点に係る本件発明の構成を付加
する必要がない。 ⇒拡大先願違反なし 



拡大先願（２９条の２）と、本件発明の課題 
 

平成24年（行ケ）10433「太陽電池用平角導体」事件＜富田＞ 
 

 

…本願発明は…セルの反りを減少させるものである。
これに対し，先願基礎発明は…半導体基板にクラック
が発生するのを防止するというものである。…両発明
の課題が同一であるということはできない。  

 

   「周知・慣用技術の付加・転換」ができない。 

                  ⇒拡大先願違反なし 



拡大先願（２９条の２）～先願発明の適格性 
 

平成31年（行ケ）10010「配列操作のための系…」事件＜設樂＞ 

当業者が，先願発明がそこに示されていること及びそれが実施
可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りる。 
 

平成25年（行ケ）10199「高分子化合物」事件＜設樂＞ 
特許出願に係る発明が特許法２９条の２第１項により特許を受けることができないとされるため
には，同項の当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明は，完成した発明として開示   

されていること,すなわち,当該発明に係る明細書において，当該発明が当業者が反復実施して

所定の効果を挙げる程度にまで具体的・客観的なものとして記載されていることが必要である。
そして,いわゆる化学物質発明が上記の程度にまで具体的・客観的なものとして記載されている

というためには，化学物質そのものが確認され，製造でき，有用性があることが明細書に開示
されていることが必要であり，化学物質の用途や分野によって，当業者がその製造可能性や 

有用性が推認できる程度が異なるとしても，少なくとも当業者がその製造可能性及び有用性を
認識できる程度の開示が必要であることに変わりはないというべきである。 



先願（３９条）要件と、本件発明の課題 
 

平成22年（行ケ）10379「スロットマシン」事件＜飯村＞ 
 

特許法３９条２項所定の『同一の発明』について，複数の発明
相互の構成において相違部分がある場合に，その相違点に
係る構成が，解決課題に対して，技術的な観点から何ら寄与
しないと評価される場合には，複数の発明は，同一の発明と
解すべきであるが，相違点に係る構成が，そのように評価されない場合には，特許法
３９条２項所定の同一の発明とはいえない。・・・遊技者はビッグボーナス当選の報知があると
ビッグボーナス識別情報を揃えようと努力をするため,当該報知を行うことによる効果において
，相違がある・・・。 ・・・ビッグボーナス役が内部当選していることを音で報知するとの技術が，
スロットマシンの技術分野において,解決課題に対して，技術的な観点から何らの寄与をしない
と評価されるような構成であると認めることができない。  



先願（３９条）違反に関する近時の裁判例 

 

 

 

 

 

⇒最近１０年間で判決は４件のみ。 

いずれも、３９条違反無し。 



（まとめ／ＴＩＰ） 
 

拡大先願（２９条の２）の考え方 

～本願発明と先願発明の課題が異なると、 
「周知・慣用技術の付加・転換」が困難という方向性 

                ⇒拡大先願違反無しとなり易い 

先願（３９条）のメルクマール 

～相違点に係る構成が，本願発明の課題に対し，
技術的な観点から何ら寄与しないと評価されると、
特許法39条違反となる。 


