
平成１４年（行ケ）第５３９号　審決取消請求事件（平成１５年９月２４日口頭弁
論終結）
    　　　　　　　　　　判　　　　決
                  原　　　　　　告　　　ピジョン株式会社
    　　　　　　　訴訟代理人弁護士　　　小　林　幸　夫
    　　　　　　　同　　　　弁理士　　　新　井　　　全
    　　　　　　　同　　　　　　　　　　岡　崎　信太郎
    　　　　　　　同　　　　　　　　　　野　口　和　孝
    　　　　　　　同　　　　　　　　　　新　井　　　力
                  被　　　　　　告　　　特許庁長官　今井康夫
                  指定代理人　　　　　　千　壽　哲　郎
                  同　　　　　　　　　　小　曳　満　昭
                  同　　　　　　　　　　大　元　修　二
                  同　　　　　　　　　　伊　藤　三　男
    　　　　　　　　　　主　　　　文
              　原告の請求を棄却する。
    　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
    　　　　　　　　　　事実及び理由
    第１　請求
          特許庁が不服２００１－２０１２０号事件について平成１４年９月１２
日にした審決を取り消す。
    第２　当事者間に争いのない事実
    　１　特許庁における手続の経緯
        　原告は，平成１０年１０月２０日の出願（特願平１０－３１６８９９
号，以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下
「当初明細書等」という。）に記載された発明に基づき，特許法４１条による優先
権を主張して，平成１１年１０月８日，名称を「人工乳首」とする発明につき特許
出願（特願平１１－２８８５３５号，以下「本件出願」という。）をしたが，拒絶
の査定がされ，平成１３年１０月１２日にその謄本の送達を受けたので，同年１１
月８日，これに対する不服の審判の請求をし，不服２００１－２０１２０号事件と
して特許庁に係属した。
        　特許庁は，同事件について審理した結果，平成１４年９月１２日，「本
件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同月２５日，原告
に送達された。
    　２　特許請求の範囲の記載
        (1)　先の出願の当初明細書等（甲３添付）に記載のもの
　　　　　【請求項１】乳首胴部と，この乳首胴部から突出して形成されている乳
頭部とを有する人工乳首であって，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくと
も一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴とする人工乳首。
　　　　　【請求項２】上記伸長部に隣接して，この伸長部より剛性のある剛性部
が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の人工乳首。
　　　　　【請求項３】上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていることを特
徴とする請求項２に記載の人工乳首。
　　　　　【請求項４】上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共
に，このシリコンゴムの厚みが，上記伸長部では比較的薄く，上記剛性部では比較
的厚いことを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の人工乳首。
　　　　(2)　平成１３年８月７日付け手続補正書（甲４添付）により補正された本
件出願の明細書に記載のもの
　　　　　【請求項１】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と，乳
幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面
を有する乳頭部及び乳首胴部と，哺乳瓶と接続するためのベース部と，を有する人
工乳首であって，前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に，
この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され，この伸長部に隣接して，この伸長部よ
り肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。
　　　　　【請求項２】前記伸長部は，前記剛性部より，蠕動運動で伸び易く形成
されていると共に，この剛性部は，この伸長部より潰れ難く形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の人工乳首。
　　　　　【請求項３】前記乳頭部の先端部の断面が円弧状に形成され，前記乳首



胴部が略お椀状に形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の
人工乳首。
　　　　　【請求項４】前記乳頭部と前記乳首胴部が曲面で連なって一体的に形成
されていることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の人工乳首。              
          （以下，上記(2)の【請求項１】に係る発明を「本願発明１」という。）
      ３　審決の理由
        　審決は，別添審決謄本写し記載のとおり，本願発明１は，先の出願の当
初明細書等に記載されていない，本件出願の当初明細書等（甲２添付）に記載の
【図１１】の実施例（以下「図１１実施例」という。）に係る発明（以下「図１１
実施例発明」という。）を包含するから，図１１実施例発明の出願については，特
許法４１条２項により先の出願の時にされたものとみなすことはできず，本件出願
の現実の出願日がその出願日になるとした上，図１１実施例発明は，本件出願日前
の他の出願であって，その出願後に出願公開された特願平１１－８５３２６号の願
書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書等」という）に記載された
発明（以下「先願発明」という。）と同一であり，かつ，本願発明１の発明者が先
願発明の発明者と同一であるとも，また，本件出願時にその出願人が上記他の出願
の出願人と同一であるとも認められないので，図１１実施例発明を含む本願発明１
は特許法２９条の２により特許を受けることができないとした。
    第３　原告主張の審決取消事由
            １　審決は，本件出願について特許法４１条２項の適用による優先権
主張の効果を誤って否定した（取消事由）結果，本願発明１は特許法２９条の２に
より特許を受けることができないとの誤った結論に至ったものであるから，違法と
して取り消されるべきである。
      ２　取消事由（特許法４１条２項の適用の誤り）
        (1)　特許法４１条２項の適用の有無は，優先権の主張を伴う特許出願に係
る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に，先
の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断し
て決すべきところ，本願発明１の構成要件はすべて先の出願の当初明細書等に記載
した事項の範囲内の補正と認められることは明らかであり，また，図１１実施例発
明は，先の出願の【図１】等の実施例で十分に実証されているから，上記の点を検
討することなく，本件出願について優先権主張の効果を否定した審決は，判断手法
を誤っている。国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののうち，先の出願の
請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には，後の出願で実質
的に同一の発明が実施例で補充されても，この実施例によって影響を受けず，後の
出願の請求項の発明が，先の出願と後の出願との重複範囲であれば，優先権主張の
効果は肯定される。
        (2)　後の出願において追加された実施例が後の出願の請求項に係る発明の
実施例であれば，後の出願の請求項に係る発明は，追加された実施例を含んだもの
とする審決の判断方法は，実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定を
していることにほかならない。被告の主張によれば，一つの請求項に記載された発
明が，「環状」と「螺旋形状」という，異なる構成と異なる作用効果を有する二つ
の発明であることになり，現実に記載されていない，二つの異なる構成を具体的に
請求項に意図的に加えるものとなるから，請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細
な説明の記載に基づいて認定するものであり，最高裁平成３年３月８日第二小法廷
判決・民集４５巻３号１２３頁の判示に反する。また，審決の判断手法によれば，
請求項に係る発明の要旨が，実施例の記載によって拡大することになるほか，先の
出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できない
という不合理な結果を招く。
        (3)　審決は，特許法３６条６項１号を根拠に，先の出願の当初明細書等に
記載された発明は，図１１実施例に係る「伸長部」が螺旋形状のものをも含んでい
るといえない（審決謄本３頁２８行目～末行）と判断するが，誤りである。上記規
定は，発明の詳細な説明の記載により特許請求の範囲の記載を限定解釈することを
許容する趣旨の規定ではないから，先の出願の当初明細書等に記載された発明に図
１１実施例に係る「伸長部」が螺旋形状のものを含んでいるか否かという点とは無
関係である。また，乳首に螺旋状を適用することは，登録実用新案第４３９５７号
（大正６年９月１４日登録）の公報（甲８）に示されているように，人工乳首の当
業者にとって周知であるから，本願発明１の特許請求の範囲の「肉厚の薄い伸長部
が形成され，この伸長部に隣接して，この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形



成されている」との文言にかんがみ，先の出願の当初明細書等に記載された【図
１】の「環状」の肉薄部の実施形態に接したときは，周知の形状である，図１１実
施例に係る「螺旋状」の肉薄部をも同時に包含していると認識することは明らかで
ある。
    第４　被告の反論
　　　１　審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。
      ２　取消事由（特許法４１条２項の適用の誤り）について
　　　　(1)　特許法４１条２項の適用に当たっては，後の出願において追加された
実施例が後の出願の請求項に係る発明の実施例であれば，後の出願の請求項に係る
発明は，追加された実施例を含んだものとして認定し，また，先の出願の当初明細
書等に記載された事項から客観的に定まる「先の発明」を認定した上で，後の出願
の請求項に係る発明のいずれの部分が「先の発明」に該当するかを対比検討するこ
とが必要である。原告主張の判断手法は，法定の唯一のものではないから，それと
異なる判断手法を採用したことは取消事由にはなり得ないばかりでなく，原告主張
の判断手法によっても，審決の結論に誤りはない。すなわち，図１１実施例に限定
した発明は，先の出願の当初明細書等に全く記載がない発明であるから，これを先
の出願の請求項の補正として提出する補正が認められないのは明らかであるとこ
ろ，後の出願である本願発明１は，図１１実施例に限定した発明を含んでいるもの
であるから，それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められな
いのは当然である。また，本願発明１に含まれる，後の出願において追加された実
施例によって裏付けられるものについてまで，先の出願の当初明細書等によって十
分に明確になっているものではないから，先の出願の当初明細書等に記載された事
項のみでは，十分実証されたものとはいえない。
　　　　(2)　原告は，特許法３６条６項１号の解釈の誤りを主張するが，失当であ
る。審決は，後の出願に係る本願発明１のうち「先の発明」に該当する部分の認定
は，先の出願の当初明細書等に記載された事項の全体から実質的にとらえるべきで
あり，こうした判断手法の妥当性は，上記規定によっても裏付けられることを説示
したものにほかならない。図１１実施例発明に係る螺旋状のものは，本件出願の当
初明細書等（甲２添付）の発明の詳細な説明中の段落【００４２】の記載に照らせ
ば，先の出願の当初明細書等に記載された環状のものが備えていない機能及び効果
を備えたものと解され，螺旋状のものが環状のものから自明なものということはで
きない。また，螺旋状の形状が周知であったとしても，それは先の出願の当初明細
書等（甲３添付）の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された「伸長を可能
とする」（段落【０００４】）という技術的課題とは異なる課題を解決するための
手段として周知であるというにとどまる。
    第５　当裁判所の判断
　　　１　取消事由（特許法４１条２項の適用の誤り）について
　　　　(1)　特許法４１条２項は，同法２９条の２の適用に係る優先権主張の効果
について「・・・優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主
張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載さ
れた発明・・・についての・・・第２９条の２本文，・・・の規定の適用について
は，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し，後の出
願に係る発明のうち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り，その出願
時を同法２９条の２の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願
に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否
かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載され
た文言とを対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要
旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比に
よって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当
初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の
詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載
することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的
事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることにな
る場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべ
きである。
    　　(2)　本件において，後の出願に係る本願発明１の当初明細書等（甲２添
付）の記載と先の出願の当初明細書等（甲３添付）の記載とを対比すると，後者の
図面には，「本発明（注，先願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」（段落【０



０１５】）として【図１】が記載されているだけであったところ，前者の図面に
は，「本発明（注，本願発明１）の第４の実施の形態に係る人工乳首」（段落【０
０４２】）として先の出願の図面には記載されていなかった【図１１】（図１１実
施例）が加えられるとともに，当該図面に関する説明の記載（段落【００４２】）
が明細書の発明の詳細な説明中に加えられたことは明らかである。そこで，図１１
実施例及びこれに関する説明の記載が後の出願に係る本願発明１の当初明細書等に
加えられることによって，後の出願である本願発明１の特許請求の範囲に記載され
た発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事
項の範囲を超えることになるか否かについて検討する。
          ア　先の出願の当初明細書等（甲３添付）の発明の詳細な説明中には，
「・・・乳幼児２０が，人工乳首１０付き哺乳瓶中のミルク又は母親の母乳を飲む
際に，・・・その舌２３を蠕動運動させることで，母親の乳首のうち，人工乳首１
０（注，「２０」とあるのは誤記と認める。）の乳頭部１２に相当する乳頭部及び
乳輪部が伸長することがわかった。・・・従来の人工乳首１０は，母親の乳首に近
似していないという問題があった」（段落【０００４】），「本発明は，以上の点
に鑑み，母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的としてい
る」（段落【０００５】），「上記目的は，本発明によれば，乳首胴部と，この乳
首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって，上記乳頭
部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている人工
乳首により，達成される」（段落【０００６】），「上記構成によれば，上記乳頭
部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっているた
め，乳幼児の口腔内で上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸長
し，この口腔内に，より効果的に圧力が高い部分を形成することができる」（段落
【０００７】），「また，好ましくは，上記伸長部に隣接して，この伸長部より剛
性のある剛性部が設けられている人工乳首により，達成される」（段落【０００
８】），「上記構成によれば，上記伸長部に隣接して，この伸長部より剛性のある
剛性部が設けられているため，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部が伸長しても，
上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下することがない」（段落【０
００９】），「さらに，好ましくは，上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されて
いる人工乳首により，達成される」（段落【００１０】），「上記構成によれば，
上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されているため，上記乳頭部及び／又は上記
乳首胴部が伸長しても，上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部全体の剛性が低下する
ことをより防止することができる」（段落【００１１】），「そして，好ましく
は，上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に，このシリコンゴム
の厚みが，上記伸長部では比較的薄く，上記剛性部では比較的厚い人工乳首によ
り，達成される」（段落【００１２】），「上記構成によれば，上記シリコンゴム
が比較的薄い上記伸長部が伸長し，このシリコンゴムが比較的厚い上記剛性部にお
いて剛性が高まるため，剛性が低下することなく，上記乳頭部及び／又は上記乳首
胴部全体が伸長することになる」（段落【００１３】）と記載されている。
          イ　上記アの記載によれば，先の出願の当初明細書等には，先願発明
が，母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的とした発明であ
って，人工乳首の乳頭部及び又は乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備
わっていることにより，乳幼児の口腔内により効果的に圧力が高い部分を形成する
ことができ，好ましくは，伸長部に隣接して伸長部より剛性のある剛性部が設けら
れていること，更に好ましくは，伸長部と剛性部が交互に配置されていることによ
り，乳頭部及び乳首胴部が伸長しても全体の剛性が低下することを防止でき，ま
た，好ましくは，人工乳首がシリコンゴムで形成されているとともに，シリコンゴ
ムの厚みが伸長部では比較的薄く，剛性部では比較的厚く構成されることにより，
剛性が低下することなく全体が伸長するとの効果を達成する発明が記載されている
ものと認められる。また，「本発明（注，先願発明）の実施の形態にかかる人工乳
首」（段落【００１５】）として，先の出願の図面には，唯一，伸長部である肉薄
部が環状に形成されたものが【図１】に記載されている。
          ウ　他方，後の出願に係る本願発明１の当初明細書等（甲２添付）に
は，伸長部である肉薄部が螺旋形状に形成されたものが【図１１】（図１１実施
例）として記載され，また，発明の詳細な説明中には，図１１実施例発明につい
て，「図１１は，本発明（注，本願発明１）の第４の実施の形態に係る人工乳首５
００を示す概略断面図である。本実施の形態に係る人工乳首５００の構成は，上述
の第１の実施の形態に係る人工乳首１００と略同様であるため，相違点を中心に，



以下説明し，同様の構成は符号を付す等して，説明を省略する。図１１において，
人工乳首５００は，上述の第１の実施の形態と同様に，乳首胴部１１０，乳頭部１
２０及び鍔部１１２を有している。しかし，本実施の形態においては，図１１に示
すように，伸長部である肉薄部５２２が人工乳首５００の乳頭部１２０及び乳首胴
部１１０にかけて螺旋形状に形成されている点で，第１の実施の形態と異なる。こ
のように肉薄部５２２を螺旋形状に形成することで，乳幼児２００の哺乳運動の
際，人工乳首５００がより伸び易くなる。また，この哺乳運動の際，図１１の縦方
向に，圧力が加わっても，人工乳首５００の縦方向において，肉薄部５２２に対応
する位置には必ず剛性部である肉厚部５２３が配置されているため，人工乳首５０
０が潰れて，乳幼児２００の哺乳運動が困難になることはない。また，本実施の形
態においては，図１１に示すように，肉薄部５２２が螺旋形状に形成されているた
め，シリコンゴムにより形成されている人工乳首５００の製造に当たり金型から抜
き易くなり，製造し易くなる」（段落【００４２】）と記載されている。
          エ　上記ウの記載によれば，図１１実施例に係る人工乳首は，「乳頭
部」，「乳首胴部」「鍔部」（＝ベース部）を有し，シリコンゴムから成り，伸長
部である肉薄部が乳頭部及び乳首胴部の内壁にかけて形成され，肉薄部に隣接して
剛性部である肉厚部が配置されている構成から成るものである。また，図１１実施
例の人工乳首と構成がほぼ同一であるとされる第１の実施の形態である【図１】に
ついての説明として，後の出願に係る本願発明１の当初明細書等（甲２添付）に
は，「哺乳瓶本体と接続するための鍔部であるベース部１１２」（段落【００３
１】），「人工乳首１００の乳頭部１２０の先端部は，乳幼児２００の哺乳窩２２
０の先端に当接され」（段落【００３３】），「図４（ｂ）（ｃ）に示すように，
舌２３０の前方が盛り上がって，乳首を舌から押し，この動きは図５（ａ）乃至
（ｃ）に示すように，次第に舌２３０の後方へ波うつように移動していくことにな
る。この過程で，舌２３０は前方から後方にかけて波うつように蠕動運動を行い」
（段落【００３４】）と記載されているから，これらを併せ考えると，結局，図１
１実施例発明は，後の出願の本願発明１の発明の要旨となる技術的事項のすべてを
満足するものであって，本願発明１の実施例に相当するものであると認められる。
そして，図１１実施例に係る人工乳首は，伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成す
ることにより，哺乳運動の際，人工乳首がより伸びやすくなり，また，その際，縦
方向に圧力が加わっても，人工乳首がつぶれて乳幼児の哺乳運動が困難になること
がなく，製造に当たり金型から抜きやすくなり，製造しやすくなるという螺旋形状
特有の効果を奏するものであることが認められる。
          オ　そうすると，後の出願の当初明細書等に本願発明１の実施例として
記載された，伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図１１実施例に係る人工乳
首は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく，先の出願の
当初明細書等に現実に記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成した【図
１】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏する
ものである。したがって，当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実
施例（図１１実施例）を後の出願の明細書に加えることによって，後の出願の特許
請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等
に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから，その
超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。
　　　　(3)　原告は，特許法４１条２項の適用については，後の出願に係る発明が
先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に，先の出願の
当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべ
きであると主張する。
　　　　　　確かに，願書に添付した明細書又は図面の補正は，当初明細書等に記
載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法１７条の２の第３項）か
ら，先の出願の特許請求の範囲にある事項を加える場合に，これを補正として行え
ば，当初明細書等に記載した事項の範囲を超えており，出願時の遡及を認めること
が不適法とされるのに，先の出願の特許請求の範囲に同じ事項を加えた明細書をも
って，先の出願に基づく優先権を主張をして出願すれば，後の出願の発明のうち，
当該加えられた事項について，特定の規定の適用という限定的な場面ではあるにせ
よ，出願時が先の出願の時に遡及するというのでは，先願主義の原則に反すること
になる。そうすると，特許法４１条２項の適用については，後の出願に係る発明が
先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に，先の出願の
当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべ



きであるという原告の主張は，それ自体としては，首肯するに足りる。しかしなが
ら，本件において，図１１実施例発明を加えることは，上記のとおり，後の出願の
特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細
書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるから，これを先の出願の請
求項の補正として提出する補正が認められず，後の出願である本願発明１は，図１
１実施例発明を含んでいるものである以上，それが先の出願の請求項の補正として
提出されても補正が認められないことは明らかであって，原告の主張するような判
断手法があるからといって，そのことから直ちに審決の判断に誤りがあるというこ
とはできない。
　　　　(4)　原告は，また，国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののう
ち，先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には，
後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても，この実施例によって影響
を受けず，後の出願の請求項の発明が，先の出願と後の出願との重複範囲であれ
ば，優先権主張の効果は肯定されるとした上，図１１実施例発明は，先の出願の
【図１】等の実施例で十分に実証されているから，本件出願について優先権主張の
効果を否定した審決の判断は誤りであると主張する。
　　　　　　しかしながら，後の出願の明細書及び図面に新たな実施例を加えるこ
とにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項
が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることとなる場
合には，その超えた部分について優先権主張の効果が認められないところ，本件に
おいて，図１１実施例を後の出願である本件出願の明細書に加えることにより，後
の出願である本願発明１の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事
項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることにな
り，その超えた部分については優先権主張の効果が認められないことは，上記のと
おりであって，本願発明１が先の出願の【図１】等の実施例で十分実証されていた
か否かは，この判断を左右するものではない。したがって，審決に原告主張の誤り
があるとはいえない。
　　　　(5)　原告は，後の出願において追加された実施例が後の出願の請求項に係
る発明の実施例であれば，後の出願の請求項に係る発明は，追加された実施例を含
んだものとする審決の判断方法は，実施例に基づいて請求項に記載された発明の要
旨認定をしているものであり，請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記
載に基づいて認定するものであって，最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民
集４５巻３号１２３頁の判示に反し，請求項に係る発明の要旨が実施例の記載によ
って拡大することになり，また，先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以
外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招くと主張する。
          　しかしながら，審決が，後の出願に係る本願発明１の発明の要旨とな
る技術的事項の確定を，特許請求の範囲の記載を超えて，発明の詳細な説明に記載
された図１１実施例の構成要素に限定して行ったものではなく，図１１実施例を踏
まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定したものであることは，上記説示に
よって明らかであるから，原告引用の最高裁判決の判示に反するものではなく，ま
た，原告主張のような不合理な結果を招くものでもない。原告の主張は，審決を正
解しないでこれを論難するものにすぎず，採用の限りではない。
        (6)　原告は，さらに，審決が，特許法３６条６項１号を根拠に，先の出願
の当初明細書等に記載された発明は，図１１実施例に係る「伸長部」が螺旋形状の
ものをも含んでいるとはいえないと判断したことは，同規定の解釈を誤るものであ
り，また，乳首に螺旋状を適用することは，人工乳首の当業者にとって周知である
から，本願発明１の特許請求の範囲の「肉厚の薄い伸長部が形成され，この伸長部
に隣接して，この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている」との文言
にかんがみ，先の出願の当初明細書等に記載された【図１】の「環状」の肉薄部の
実施形態に接したときは，周知の形状である，図１１実施例に係る「螺旋状」の肉
薄部をも同時に包含していると認識すると主張する。
          　しかしながら，図１１実施例に係る人工乳首は，伸長部である肉薄部
を螺旋形状に形成することにより，哺乳運動の際，人工乳首がより伸びやすくな
り，また，その際，縦方向に圧力が加わっても，人工乳首がつぶれて乳幼児の哺乳
運動が困難になることがなく，製造に当たり金型から抜きやくなり，製造しやすく
なるとの，螺旋形状特有の効果を奏するものであることは上記のとおりである。し
かも，原告が「螺旋状」が周知の形状であったとして引用する登録実用新案第４３
９５７号（大正６年９月１４日登録）の公報（甲８）は，実用新案登録請求の範囲



に「乳首（イ）ノ内側ニ螺旋状ノ隆起部（ロ）ヲ付設シタル木村式螺旋付乳首ノ構
造」と，考案の詳細な説明に「・・・内側ニ（ロ）ヲ設ケタル為メ哺乳中先端ヲ圧
迫スルモ在来ノ乳首ノ如ク相接着スルコトナク・・・」と記載されているように，
螺旋状の肉薄部ではなく隆起部を設けることにより，哺乳中に乳首の内壁同士が接
着することを防止することについて開示したものにすぎない。そうすると，伸長部
である肉薄部を螺旋形状に形成することにより，先の出願の当初明細書等に現実に
記載されていた人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の作用効果を奏する
図１１実施例に係る人工乳首の発明が，先の出願の当初明細書等に同時に記載され
ていたと認めるべき理由はない。さらに，上記の理由で，伸長部である肉薄部を螺
旋形状に形成した人工乳首が，先の出願の当初明細書等に記載されているとはいえ
ない以上，原告主張の特許法３６条６項１号の解釈につき検討するまでもなく，先
の出願の当初明細書等に記載された発明において「伸長部」が螺旋形状のものをも
含んでいるとはいえず，この趣旨をいう審決の判断が誤りということはできない。
      ２　以上のとおり，原告の取消事由の主張は理由がなく，他に審決を取り消
すべき瑕疵は見当たらない。
      　　よって，原告の請求は理由がないから棄却することとし，主文のとおり
判決する。
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