
 

 

 

 

〔 特 許 要 件 〕  

１ ． 保 護 対 象  

（ １ ） 保 護 対 象 の 種 類  

 特 許 は 、 保 護 対 象 の 種 類 に 基 づ い て 、 実 ⽤ 特 許 (Ut i l i t y  Pa ten t）、

植 物 特 許 (P lan t  Pa ten t )、 及 び 意 匠 特 許 (Des ign  Pa ten t )の ３ つ に 分

類 さ れ ま す 。  

① 実 ⽤ 特 許 (Ut i l i t y  Pa ten t ) (101 条 )  

 実 ⽤ 特 許 と は 、 新 規 か つ 有 ⽤ な 、 ⽅ 法 、 機 械 、 製 造 物 、 組 成 物 、

若 し く は こ れ ら の 新 規 か つ 有 ⽤ な 改 良 を 発 明 ⼜ は 発 ⾒ し た 者 に 与

え ら れ る 特 許 で あ り 、 ⽇ 本 に お け る 特 許 に 対 応 す る 概 念 で す 。  

② 植 物 特 許 (P lan t  Pa ten t ) (161~164 条 )  

 植 物 特 許 と は 、変 種 の 植 物 を 発 明 ⼜ は 発 ⾒ し 及 び 無 性 的 に 反 復 ⽣

殖 し た 者 に 与 え ら れ る 特 許 で す 。実 ⽤ 特 許 と は 記 載 要 件 が 異 な り ま

す 。  

③ 意 匠 特 許 (Des ign  Pa ten t ) (171~173 条 )  

 意 匠 特 許 と は 、⼯ 業 製 品 の 新 規 か つ 装 飾 的 な 意 匠 を 発 明 し た 者 に

与 え ら れ る 特 許 で あ り 、⽇ 本 に お け る 意 匠 に 対 応 す る 概 念 で す 。⽇

本 で は 特 許 と 意 匠 が 別 の 法 律 で 保 護 さ れ る の に 対 し て 、⽶ 国 で は い

ず れ も 特 許 法 の 下 で 保 護 さ れ ま す 。  

（ ２ ） 保 護 対 象 と な る カ テ ゴ リ  

 特 許 法 の 保 護 対 象 は 発 明 で す が 、特 許 法 に は 発 明 ⾃ 体 を 定 義 す る

規 定 は 存 在 せ ず 、そ の 保 護 対 象 と な る カ テ ゴ リ が「 ⽅ 法 、機 械 、製

造 物 、組 成 物 、⼜ は そ れ ら に つ い て 新 規 か つ 有 ⽤ な 改 良 」と 規 定 さ

れ て い ま す (101 条 )」  

２ ． 有 ⽤ 性 (Use fu l )  

 有 ⽤ 性 の あ る 発 明 の み が 保 護 さ れ ま す (101 条 )。  

３ ． 新 規 性 (Nove l ty）  

 新 規 性 の あ る 発 明 の み が 保 護 さ れ ま す (101 条 )。  

（ １ ） 新 規 性  

以 下 の 類 型 に 該 当 す る 場 合 に は 、 発 明 に 新 規 性 が あ り ま せ ん 。  

① ク レ ー ム さ れ た 発 明 が 、 当 該 の ク レ ー ム さ れ た 発 明 に 係 る 有 効 出
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願 ⽇ 前 に 、特 許 さ れ て い た 、印 刷 刊 ⾏ 物 に 記 述 さ れ て い た 、⼜ は 、

公 然 使 ⽤ 、 販 売 、 あ る い は そ の 他 の 形 で 公 衆 の 利 ⽤ に 供 さ れ て い

た 場 合 (102 条 (a) (1 ) )  

② ク レ ー ム さ れ た 発 明 が 、 発 ⾏ さ れ た 特 許 ⼜ は 公 開 さ れ た か 公 開 さ

れ た と み な さ れ る 特 許 出 願 に 記 述 さ れ て お り 、 そ れ に お い て 、 そ

の 特 許 ⼜ は 出 願 の 何 れ か 該 当 す る も の が 、 他 の 発 明 者 を 記 名 し て

お り 、 か つ 、 ク レ ー ム さ れ た 発 明 に 係 る 有 効 出 願 ⽇ 前 に 有 効 に 出

願 さ れ て い た 場 合 (102 条 (a) (2 ) )  

（ ２ ） 例 外  

① 有 効 出 願 ⽇ 前 １ 年 内 に さ れ た 開 ⽰ （ グ レ ー ス ピ リ オ ド ）  

 ク レ ー ム さ れ た 発 明 の 有 効 出 願 ⽇ 前 １ 年 内 に さ れ た 開 ⽰ は 、 ク

レ ー ム さ れ た 発 明 に 対 す る 102 条 (a) (1 )に 基 づ く 先 ⾏ 技 術 で は な

い も の と さ れ ま す 。 た だ し 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と が 条 件

で す 。  

( i )そ の 開 ⽰ が 発 明 者 若 し く は 共 同 発 明 者 に よ っ て 、⼜ は 発 明 者 ⼜

は 共 同 発 明 者 か ら 直 接 ⼜ は 間 接 に 開 ⽰ さ れ た 主 題 を 取 得 し た

そ れ 以 外 の 者 に よ っ て な さ れ た 場 合 、 ⼜ は 、  

( i i )開 ⽰ さ れ た 主 題 が 、こ の 開 ⽰ の 前 に 、発 明 者 若 し く は 共 同 発 明

者 に よ っ て 、 ⼜ は 発 明 者 ⼜ は 共 同 発 明 者 か ら 直 接 ⼜ は 間 接 に 開

⽰ さ れ た 主 題 を 取 得 し た そ れ 以 外 の 者 に よ っ て 公 然 開 ⽰ さ れ

て い た 場 合  

② 出 願 及 び 特 許 に 表 ⽰ さ れ た こ と に よ る 開 ⽰  

 開 ⽰ は 、 次 の 事 情 が あ る と き は 、 ク レ ー ム さ れ た 発 明 に 対 す る

102 条 (a) (2 )に 基 づ く 先 ⾏ 技 術 で は な い も の と す る 。  

( i ) 開 ⽰ さ れ た 主 題 が 発 明 者 ⼜ は 共 同 発 明 者 か ら 直 接 ⼜ は 間 接 に

取 得 さ れ た 場 合  

( i i )開 ⽰ さ れ た 主 題 が 、同 主 題 が (a)(2)に 基 づ い て 有 効 に 出 願 さ れ

る 前 に 、 発 明 者 若 し く は 共 同 発 明 者 に よ っ て 、 ⼜ は 発 明 者 若 し

く は 共 同 発 明 者 か ら 直 接 若 し く は 間 接 に 開 ⽰ さ れ た 主 題 を 取

得 し た そ れ 以 外 の 者 に よ っ て 公 然 開 ⽰ さ れ て い た 場 合  

( i i i )開 ⽰ さ れ た 主 題 及 び ク レ ー ム さ れ た 発 明 が 、 ク レ ー ム さ れ た

発 明 に 係 る 有 効 出 願 ⽇ ま で 、 同 ⼀ ⼈ に よ っ て 所 有 さ れ て い た か

⼜ は 同 ⼀ ⼈ へ の 譲 渡 義 務 を 条 件 と し て い た 場 合  

４ ． 拡 ⼤ さ れ た 先 願 の 地 位  

 上 記 １ ０ ２ 条 (a)(2)の 規 定 を ご 参 照 下 さ い 。  



５ ． ⾮ ⾃ 明 性 (Non-obv iousness )  

 ク レ ー ム さ れ た 発 明 が 、先 ⾏ 技 術 か ら 当 業 者 に ⾃ 明 な 場 合 に は 、特 許 を

受 け る こ と が で き ま せ ん (103 条 )。  

６ ． 先 願 主 義 と ⼆ 重 特 許 の 禁 ⽌  

 複 数 の 出 願 に お い て 、発 明 者 お よ び 所 有 者 が 共 通 し な い 場 合 に は 、⼆ 重

特 許 に は 該 当 せ ず 、 上 記 新 規 性 の 要 件 に よ っ て 調 整 さ れ ま す 。  

 発 明 者 お よ び 所 有 者 が 共 通 す る 場 合 に は 、そ の タ イ プ に 応 じ て 、以 下 の

よ う に 取 り 扱 わ れ ま す 。  

（ １ ） 同 ⼀ 発 明 型 （ 法 定 型 ）  

 ２ つ の 発 明 が 相 互 に 実 質 的 に 完 全 に ⼀ 致 す る 場 合 に は 、「 同 ⼀ 発 明

型 」 の 重 複 特 許 と 呼 ば れ ま す 。 101 条 に は 「 発 明 ⼜ は 発 ⾒ を ⾏ っ た

者 は ・ ・ ・ ⼀ つ の 特 許 (a pa ten t )を 得 る こ と が で き る 」 と し て 、 ⼀

つ の 特 許 の み を 認 め る 旨 が 規 定 さ れ て い る た め 、 こ の 規 定 に 違 反 す

る こ と を 理 由 と し て 拒 絶 さ れ ま す 。 こ の 類 型 は 、 法 律 を 根 拠 と す る

重 複 特 許 で あ る た め 、「 法 定 型 」 の 重 複 特 許 と 呼 ば れ ま す 。  

 こ の 拒 絶 は 、 重 複 特 許 と な る ク レ ー ム の 削 除 や 補 正 な ど に よ り 解

消 す る こ と が で き ま す 。  

（ ２ ） ⾃ 明 型 （ 判 例 型 ）  

 ２ つ の 発 明 の う ち 、⼀ ⽅ が 他 ⽅ か ら ⾃ 明 で あ る 場 合 に は 、「 ⾃ 明 型 」

の 重 複 特 許 と 呼 ば れ ま す 。 判 例 に よ り 確 ⽴ さ れ た 類 型 で あ る た め 、

「 判 例 型 （ ⾮ 法 定 型 ）」 と も 呼 ば れ ま す 。  

 こ の 拒 絶 は 、 重 複 特 許 と な る ク レ ー ム の 削 除 や 補 正 な ど に よ り 解

消 す る こ と が で き ま す 。 そ の 他 、 特 許 権 の 存 続 期 間 の 末 端 部 分 を 放

棄 す る ⼿ 続 （ タ ー ミ ナ ル デ ィ ス ク レ ー マ ） に よ り 解 消 す る こ と も で

き ま す 。  

７ ． 不 登 録 事 由  

 不 登 録 事 由 は 、 保 護 対 象 の 問 題 と し て 処 理 さ れ ま す 。  

 

〔 特 許 出 願 〕  

１ ． 概 要  

（ １ ） 出 願 書 類  

 特 許 出 願 に は 、 以 下 の 書 類 を 含 め な け れ ば な り ま せ ん (111 条 )。  

 ① 明 細 書 （ ク レ ー ム を 含 む ）  

 ② 図 ⾯  

 ③ 宣 誓 ⼜ は 宣 ⾔  



 た だ し 、 ク レ ー ム 及 び 図 ⾯ は 出 願 ⽇ 認 定 要 件 で は あ り ま せ ん 。  

（ ２ ） 出 願 ⾔ 語  

 ⽶ 国 出 願 の 書 類 は 、英 語 で 記 載 す る こ と が 原 則 で す (規 則 1.52(a)

(1 ) ( i i ) ) ｡  

 た だ し 、 英 語 以 外 の ⾔ 語 （ ⽇ 本 語 を 含 む ） で 記 載 す る こ と も 可 能

で す 。 こ の 場 合 、 出 願 か ら 約 １ 〜 ２ か ⽉ 後 に 補 充 通 知 が 発 せ ら れ る

の で 、 こ の 通 知 に よ る 指 定 期 間 以 内 に 、 英 語 に よ る 翻 訳 ⽂ を 提 出 し

な け れ ば な り ま せ ん (規 則 1.52(d) )。  

２ ． 主 た る 出 願 書 類 の 内 容  

（ １ ） 明 細 書  

① 記 載 事 項  

 明 細 書 は 、当 業 者 が そ の 発 明 を 製 造 し 、使 ⽤ す る こ と が で き ま

す 。よ う な 完 全 、明 瞭 、簡 潔 か つ 正 確 な ⽤ 語 に よ っ て 、発 明 並 び

に そ の 発 明 を 製 造 、使 ⽤ す る ⼿ 法 及 び ⽅ 法 の 説 明 を 含 ま な け れ ば

な ら ず 、発 明 者 が 考 え る ベ ス ト モ ー ド を 記 載 し な け れ ば な り ま せ

ん (112 条 (a) )｡  

② 記 載 要 件  

 明 細 書 は 、 以 下 の 要 件 を 満 た す よ う に 記 載 し な け れ ば な り ま

せ ん 。  

ａ ． 開 ⽰ 要 件 (Wr i t ten  desc r ip t i on  requ i rement )  

 発 明 者 が ク レ ー ム に 記 載 さ れ た 主 題 を 出 願 ⽇ に 所 有 し て い た

こ と を 明 確 に 認 め ら れ る よ う に 、 発 明 を 開 ⽰ し な け れ ば な り

ま せ ん 。  

ｂ ． 実 施 可 能 要 件 (Enab lement  requ i rement )  

 発 明 者 が ク レ ー ム に 記 載 さ れ た 発 明 を 、 当 業 者 が 製 造 及 び 使

⽤ が 可 能 な よ う に 開 ⽰ し な け れ ば な り ま せ ん 。  

ｃ ． ベ ス ト モ ー ド 要 件 (MPEP2165)  

 ク レ ー ム に 記 載 さ れ た 発 明 に つ い て 、 発 明 者 が 最 良 と 考 え る

実 施 態 様（ ベ ス ト モ ー ド ）を 明 細 書 に 記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。 

 従 前 は 、 特 許 の 有 効 性 ⼜ は 侵 害 に 関 す る 訴 訟 に お い て は 、 被

疑 侵 害 者 は 、抗 弁 と し て 、ベ ス ト モ ー ド 要 件 違 反 を 理 由 と す る 特

許 ⼜ は ク レ ー ム の 無 効 を 主 張 す る こ と が 可 能 で し た が 、⽶ 国 特 許

改 正 法（ AIA）に お い て は 無 効 の 主 張 は 認 め ら れ な く な り ま し た 。 

（ ２ ） ク レ ー ム  

① 記 載 要 件  



ａ ． 発 明 主 題 要 件 (MPEP2172)  

 ク レ ー ム に は 、 出 願 ⼈ が ⾃ ⼰ の 発 明 で あ る と 信 じ る 主 題 を

記 載 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

ｂ ． 明 確 性 要 件 (MPEP2173)  

 ク レ ー ム に は 、 特 許 に よ り 保 護 さ れ ま す 。 主 題 の 境 界 を 特

定 し 区 別 可 能 に 定 義 し な け れ ば な り ま せ ん 。  

② 独 ⽴ 形 式 と 従 属 形 式  

 ク レ ー ム は 、 ⽇ 本 出 願 の 場 合 と 同 様 に 、 独 ⽴ ク レ ー ム の 他 に 、

従 属 ク レ ー ム と し て 記 載 す る こ と が 可 能 で す (112 条 第 3 段 落 ､

規 則 1.75(c ) ) ｡  

 複 数 従 属 ク レ ー ム は 、複 数 の ク レ ー ム に 従 属 す る ク レ ー ム で す 。

先 ⾏ す る ク レ ー ム に 択 ⼀ 的 に 従 属 す る 形 式 で あ れ ば 許 容 さ れ ま

す が 、 複 数 の ク レ ー ム に 同 時 に 従 属 す る 形 式 は 許 容 さ れ ま せ ん

(112 条 第 5 段 落 ､規 則 1.75(c ) ) ｡  

 複 数 － 複 数 従 属 ク レ ー ム は 認 め ら れ ま せ ん 。  

③ ク レ ー ム 数 と 料 ⾦  

 １ 件 の 出 願 に 対 し て ⽀ 払 う 基 本 料 ⾦ は 、 独 ⽴ ク レ ー ム が ３ つ 、

独 ⽴ ク レ ー ム 及 び 従 属 ク レ ー ム の 合 計 数 が ２ ０ つ を カ バ ー し ま

す が 、こ の 数 を 超 え た 場 合 に は 超 過 数 に 応 じ た 追 加 料 ⾦ の ⽀ 払 い

が 必 要 に な り ま す 。  

 ま た 、多 数 項 従 属 ク レ ー ム に 関 し て は 、料 ⾦ 計 算 時 の ク レ ー ム

数 は 従 属 先 の ク レ ー ム の 数 に 応 じ て 算 定 さ れ (規 則 1.16( i ) )、 ⼀

つ で も 多 数 項 従 属 ク レ ー ム が 含 ま れ る 場 合 に は 追 加 料 ⾦ の ⽀ 払

い が 必 要 と な り ま す (規 則 1.16( j ) )。  

（ ３ ） 必 要 な 図 ⾯  

 ク レ ー ム に 記 載 さ れ た 発 明 の 全 て の 特 徴 を 、原 則 と し て 図 ⽰ す る 必

要 が あ り ま す (規 則 1.83(a)、 MPEP608 .02(d) )。  

３ ． 単 ⼀ 性  

 単 ⼀ 性 を 満 た し て い な い 場 合 に は 、 限 定 要 求 (Res t r i c t i on  Requ i remen

t )⼜ は 選 択 指 令 (E lec t i on  o f  spec ie s )が 発 せ ら れ ま す 。  

 後 述 す る 限 定 要 求 ⼜ は 選 択 指 令 を ご 参 照 下 さ い 。  

 

〔 特 殊 な 出 願 〕  

１ ． 継 続 性 出 願  

(1)継 続 性 出 願 の 種 類  



 親 出 願 に 基 づ く 継 続 性 を 有 す る 新 た な 出 願 を ⾏ う こ と が 可 能 で す 。

こ の 出 願 の 種 類 に つ い て は 下 表 を ご 参 照 下 さ い 。  

 な お 、 継 続 審 査 請 求 は 、 厳 密 に は 出 願 の 種 類 を ⽰ す も の で は あ り ま

せ ん が 、 説 明 の 便 宜 上 、 表 中 に 記 載 し て い ま す 。  
親

出

願

に

基

づ

く

継

続

性

を

有

す

る

出

願  

継 続 性 出 願  

( C o n t i n u i n g  A p

p l i c a t i o n )  

(規 則 1 .53 (b ) )  

継 続 出 願 (規 則 1.53 (b ) ( 1 ) )  

( CA :  Con t i n ua t i o n  App l i c a t i o n )  

⽬ 的 : 親 出 願 に 新 規 事 項 を 追 加 し な い 範 囲 で 新 た な 出

願 を ⾏ う ｡  

分 割 出 願 (規 則 1.53 (b ) ( 1 ) )  

(D IV:  D i v i s i o na l  App l i c a t i o n )  

⽬ 的 :親 出 願 に 複 数 の 発 明 が 含 ま れ る 場 合 に ､限 定 要 求

で 選 択 し な か っ た ク レ ー ム 発 明 等 の 権 利 化 を 図 る ｡  

⼀ 部 継 続 出 願 (規 則 1.53 (b ) ( 2 ) )  

( C I P :  Con t i n ua t i o n - I n - Pa r t  App l i c a t i o n )  

⽬ 的 :親 出 願 に 新 規 事 項 を 追 加 し て 権 利 化 を 図 る ｡  

継 続 審 査 請 求 (132 条 ､規 則 1 .114 ､M PEP706 .07 (h ) )  

( RCE :  Reque s t  f o r  C on t i n ued  E xam ina t i o n )  

⽬ 的 :出 願 の 最 終 拒 絶 後 ､審 査 機 会 を 継 続 的 に 得 る ｡  

(２ )継 続 性 出 願 の 要 件 (MPEP201 .07)  

① 継 続 性 出 願 に お い て 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 が 、先 の 出 願 に 記 載

要 件 （ 112 条 (a)。 た だ し ベ ス ト モ ー ド 要 件 を 除 く ） を 満 た す よ う

に 記 載 さ れ て い る こ と  

② 先 の 出 願 の 発 明 者 と 継 続 性 出 願 の 発 明 者 が 少 な く と も １ ⼈ 共 通 し

て い る こ と  

③ 先 の 出 願 が 特 許 に な る か 、 放 棄 さ れ る か 、 ⼿ 続 が 終 了 す る ま で に 、

継 続 性 出 願 が 出 願 さ れ る こ と  

④ 継 続 性 出 願 に お い て 、 先 の 出 願 を 参 照 し て い る こ と  

(３ )継 続 性 出 願 の 効 果 (MPEP201 .07)  

 継 続 性 出 願 の 有 効 出 願 ⽇ が 、先 の 出 願 の 有 効 出 願 ⽇ と 同 じ ⽇ と み な

さ れ ま す 。  

 た だ し 、⼀ 部 継 続 出 願 で 新 規 に 追 加 し た 発 明 の 有 効 出 願 ⽇ は 、当 該

⼀ 部 継 続 出 願 の 現 実 の 出 願 ⽇ と な り ま す 。  

 な お 、⽇ 本 の 国 内 優 先 権 制 度 と 異 な り 、先 の 出 願 は 取 下 げ に は な ら

ず 、 先 の 出 願 と 後 の 出 願 が 併 存 す る こ と に な り ま す 。  

２ ． 変 更 出 願  



（ １ ） 仮 出 願 (Prov i s i ona l  app l i ca t i on )か ら 通 常 出 願 （ ⾮ 仮 出 願 ） (Non-

p rov i s iona l  app l i ca t i on )へ の 変 更  

 仮 出 願 の 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ 以 内 に 、仮 出 願 を 通 常 出 願 に 変 更 す

る こ と が 可 能 で す (規 則 1.53(c ) (3 ) )。  

 ま た 、 通 常 出 願 を 仮 出 願 に 変 更 す る こ と も 可 能 で す (規 則 1.53

(c ) (2 ) )。  

（ ２ ） 実 ⽤ 特 許 出 願 、 意 匠 特 許 出 願 、 植 物 特 許 出 願 の 変 更  

 実 ⽤ 特 許 出 願 、意 匠 特 許 出 願 、植 物 特 許 出 願 の 相 互 間 で の 変 更 出

願 は 規 定 さ れ て い ま せ ん が 、継 続 出 願 と し て 実 質 的 に 変 更 す る こ と

は 可 能 で す 。  

３ ． 国 内 優 先 出 願  

 上 記 継 続 性 出 願 の 項 の 「 ⼀ 部 継 続 出 願 」 を ご 参 照 下 さ い 。  

 ⽇ 本 の 国 内 優 先 出 願 で は 、先 の 出 願 か ら １ 年 以 内 に 後 の 出 願 を ⾏ う 必 要

が あ り ま す が 、 ⽶ 国 の ⼀ 部 継 続 出 願 で は 、 先 の 出 願 が 特 許 に な る か 、 放 棄

さ れ る か 、⼿ 続 が 終 了 す る ま で に 、新 規 事 項 を 追 加 し て 出 願 す る こ と が 可

能 で す 。  

 ま た 、⽇ 本 の 国 内 優 先 出 願 で は 、先 の 出 願 が そ の 出 願 ⽇ か ら 所 定 期 間 経

過 後 に 取 り 下 げ た も の と み な さ れ ま す が 、⽶ 国 の ⼀ 部 継 続 出 願 で は 、先 の

出 願 は 取 下 げ に は な ら ず ⼀ 部 継 続 出 願 と 併 存 す る こ と に な り ま す 。  

４ ． 外 国 語 書 ⾯ 出 願  

 上 記 の よ う に 、 英 語 以 外 の ⾔ 語 （ ⽇ 本 語 を 含 む ） で 記 載 す る こ と も 可 能

で す 。 こ の 場 合 、 出 願 か ら 約 １ 〜 ２ か ⽉ 後 に 補 充 通 知 が 発 せ ら れ る の で 、

こ の 通 知 に よ る 指 定 期 間 以 内 に 、英 語 に よ る 翻 訳 ⽂ を 提 出 し な け れ ば な り

ま せ ん (規 則 1.52(d) )。  

５ ． 仮 出 願  

 ⽶ 国 で は 、 特 許 出 願 を 、 通 常 出 願 （ ⾮ 仮 出 願 ） (Non-p rov i s iona l  app l i

c a t i on )の 他 、 仮 出 願 (Prov i s i ona l  app l i c a t i on )と し て ⾏ う こ と が 可 能 で

す 。  

 仮 出 願 と は 、出 願 ⽇ の 確 保 を ⽬ 的 と し て ⾏ う 簡 易 形 式 の 出 願 で す 。こ の

出 願 ⾃ 体 で 特 許 権 を 取 得 す る こ と は で き ま せ ん が 、こ の 出 願 に 基 づ い て 通

常 出 願 を ⾏ う こ と で 、仮 出 願 の 出 願 ⽇ の 利 益 を 享 受 し つ つ 特 許 権 を 得 る こ

と が で き ま す 。  

（ １ ） 仮 出 願 の 要 件  

 仮 出 願 の 要 件 は 、 基 本 的 に は 通 常 出 願 （ ⾮ 仮 出 願 ） の 要 件 と 同 じ

で す が 、 以 下 の 点 で 違 い が あ り ま す 。  



 ① ク レ ー ム 、 宣 誓 書 ⼜ は 宣 ⾔ 書 、 発 明 の 背 景 、 発 明 の 要 約 、 先 ⾏

技 術 説 明 書 (IDS)の 提 出 が 不 要 。  

 ② パ リ 条 約 上 の 優 先 権 を 主 張 し て 出 願 す る こ と や 、 継 続 性 出 願 と

し て 仮 出 願 を ⾏ う こ と は 認 め ら れ な い 。  

（ ２ ） 仮 出 願 の 効 果  

 ① 仮 出 願 ⾃ 体 は 審 査 さ れ ず 、 直 接 的 に 権 利 化 を 図 る こ と は で き ま

せ ん 。  

 ② 仮 出 願 は 、 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ 経 過 時 に ⾃ 動 的 に 放 棄 し た も の

と み な さ れ ま す 。  

 ③ 仮 出 願 は 、 出 願 公 開 の 対 象 に な り ま せ ん 。  

 ④ 仮 出 願 に 対 し て は 、 形 式 不 備 を 是 正 す る 場 合 を 除 い て 、 補 正 が

認 め ら れ ま せ ん (規 則 1.53(c )、  MPEP601 .01(b) )。  

 ⑤ 特 許 法 102 条 (e)項 の 後 願 排 除 効 は 、 仮 出 願 に 基 づ く 優 先 的 利

益 を 主 張 し た 通 常 出 願 が 公 開 ⼜ は 特 許 さ れ た 場 合 に は 、 当 該 仮 出

願 の 出 願 ⽇ に 発 ⽣ し ま す 。 ⽇ 本 語 仮 出 願 の 場 合 も 同 様 で す 。  

（ ３ ） 仮 出 願 に 基 づ く 権 利 化 ⼿ 続  

 仮 出 願 を ⾏ っ た 後 、さ ら に 以 下 の い ず れ か の ⼿ 続 き を 取 る こ と で 、

仮 出 願 の 出 願 ⽇ に 基 づ い た 優 先 的 な 取 り 扱 い を 受 け て 、 権 利 化 を 図

る こ と が 可 能 で す 。  

① 仮 出 願 に 基 づ く 優 先 的 利 益 を 主 張 し た 通 常 出 願  

 仮 出 願 の 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ 以 内 に 、 仮 出 願 に 基 づ く 優 先 的 利 益

を 主 張 し た 通 常 出 願 を ⾏ う 。  

 こ の 場 合 、 通 常 出 願 に つ い て 特 許 が 付 与 さ れ る と 、 当 該 特 許 の 存

続 期 間 は 、 当 該 通 常 出 願 の 出 願 ⽇ か ら 起 算 さ れ る の で 、 仮 出 願 の 出

願 ⽇ か ら す れ ば 最 ⻑ で １ ２ か ⽉ 特 許 が 存 続 す る こ と に な り 、 特 許 権

の 延 ⻑ 的 効 果 が あ り ま す 。  

② 仮 出 願 か ら 通 常 出 願 へ の 変 更  

 仮 出 願 の 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ 以 内 に 、 仮 出 願 を 通 常 出 願 に 変 更 す

る こ と も 可 能 で す 。  

 こ の 場 合 、 通 常 出 願 に つ い て 特 許 が 付 与 さ れ る と 、 当 該 特 許 の 存

続 期 間 は 、 仮 出 願 の 出 願 ⽇ か ら 起 算 さ れ 、 特 許 権 の 延 ⻑ 的 効 果 は あ

り ま せ ん 。  

③ 仮 出 願 に 基 づ く 優 先 的 利 益 を 主 張 し た Ｐ Ｃ Ｔ 出 願  

 仮 出 願 は 、 パ リ 条 約 に 基 づ く 外 国 出 願 に よ る 優 先 権 の 基 礎 と す る

こ と が で き る た め 、 仮 出 願 の 出 願 ⽇ か ら １ ２ か ⽉ 以 内 に 、 仮 出 願 に



基 づ く 優 先 的 利 益 を 主 張 し て Ｐ Ｃ Ｔ 出 願 を ⾏ い 、 こ の Ｐ Ｃ Ｔ 出 願 を

⽶ 国 に 移 ⾏ し て 通 常 出 願 と す る こ と に よ り 、 ⽶ 国 で 権 利 取 得 す る こ

と も 可 能 で す 。  

６ ． 秘 密 特 許  

 秘 密 特 許 は 規 定 さ れ て い ま せ ん 。  

 

〔 出 願 審 査 〕  

１ ． 概 要  

 ⽅ 式 審 査 を 経 て 実 体 審 査 が ⾏ わ れ ま す 。  

 ⽶ 国 に は 審 査 請 求 制 度 で は 存 在 し な い た め 、審 査 開 始 前 に 出 願 が 取 下 げ

ら れ た 場 合 等 を 除 い て 、全 て の 特 許 出 願 が ⽅ 式 審 査 及 び 実 体 審 査 の 対 象 に

な り ま す 。  

２ ． ⽅ 式 審 査  

 ⽅ 式 審 査 で は 、 形 式 的 ⼜ は ⼿ 続 的 な 要 件 が 審 査 さ れ ま す 。  

３ ． 審 査 請 求  

 審 査 請 求 制 度 は 採 ⽤ さ れ て い ま せ ん 。  

４ ． 先 ⾏ 技 術 ⽂ 献 の 提 出  

 出 願 ⼈ 等 は 、「 発 明 の 特 許 性 に 重 要 で あ る と 思 わ れ る 情 報 (In fo rmat ion  

ma te r i a l  t o  pa ten tab i l i t y )」 を 提 出 す る こ と が 義 務 付 け ら れ て い ま す 。

こ の 義 務 を 履 ⾏ す る た め の ⼿ 続 き と し て 、情 報 開 ⽰ 陳 述 書 (IDS:  In fo rma

t ion  D i s c lo su re  S ta tement )の 提 出 が あ る こ と か ら 、⼀ 連 の 制 度 全 体 が「 I

DS」 と 称 さ れ る こ と が あ り ま す 。 こ の 義 務 に 違 反 し た 場 合 に は 、 特 許 権

が 無 効 と な っ た り 権 利 ⾏ 使 不 可 と な っ た り す る 可 能 性 が あ り ま す 。  

 具 体 的 に は 、 出 願 の 準 備 や 権 利 化 に 実 質 的 に 関 与 し た 者 （ 発 明 者 、 出 願

⼈ 、 知 的 財 産 部 員 、 弁 理 ⼠ を 含 む ） が 、 登 録 さ れ る 迄 に 、「 発 明 の 特 許 性

に 重 要 で あ る と 思 わ れ る 情 報 」を 知 得 し た 場 合 に は 、そ の 情 報 を 提 出 し な

け れ ば な り ま せ ん 。  

 情 報 提 出 義 務 に 違 反 す る ⾏ 為 は 、 ⾮ 衡 平 ⾏ 為 (Inequ i tab le  Conduc t )で

あ り 、 誠 実 義 務 (Du ty  o f  c ando r )に 違 反 す る ⾏ 為 で あ る と し て 、 こ の よ

う な ⾏ 為 に 基 づ い て 取 得 さ れ た 特 許 権 は 、無 効 ⼜ は 権 利 ⾏ 使 不 可 と り ま す

(規 則 1.56(a) )。  

５ ． 実 体 審 査  

（ １ ） 限 定 要 求 と 選 択 指 令  

 ⽅ 式 審 査 を 通 過 し た 出 願 に 対 し て 、 審 査 官 は 、 最 初 に 出 願 の 単 ⼀

性 を 審 査 し 、 単 ⼀ 性 を 満 た さ な い と 考 え る 場 合 に は 、 限 定 要 求 (Res



t r i c t i on  Requ i r emen t )⼜ は 選 択 指 令 (E le c t i on  o f  spec i e s )を 発 し

ま す 。な お 、選 択 指 令 は 、広 義 に は 限 定 要 求 に 含 ま れ る 概 念 で す が 、

以 下 で は 便 宜 的 に 区 別 し て 説 明 し ま す 。  

① 限 定 要 求 (121 条 )  

 限 定 要 求 の ⽬ 的 は 、 複 数 の ク レ ー ム 発 明 が 、 そ の 特 許 性 の 審 査

結 果 に 関 わ ら ず 単 ⼀ 性 に 違 反 し て い る 場 合 に 、 審 査 対 象 の 発 明 を

⼀ つ の 独 ⽴ し た 発 明 に 限 定 す る こ と で 審 査 促 進 を 図 る こ と に あ り

ま す 。  

 出 願 に 、複 数 の ク レ ー ム 発 明 が 含 ま れ て い る 場 合 で あ っ て 、（ １ ）

こ れ ら の 発 明 が 相 互 に 独 ⽴ し た 発 明 で あ る 場 合 、 ⼜ は （ ２ ） こ れ

ら の 発 明 が 相 互 に 区 別 可 能 な 発 明 で あ り 、か つ 、（ ３ ）こ れ ら 全 て

の 発 明 を 審 査 す る こ と が 審 査 官 に と っ て 過 ⼤ な 負 担 と な る 場 合 に 、

限 定 要 求 が 発 せ ら れ ま す (MPEP803)。  

② 選 択 指 令 (121 条 )  

 選 択 指 令 の ⽬ 的 は 、 複 数 の ク レ ー ム 発 明 が 、 そ の 特 許 性 の 審 査

結 果 に よ っ て は 将 来 的 に 限 定 要 求 の 対 象 に な り 得 る 場 合 に 、 審 査

対 象 と な る ク レ ー ム を 予 め 出 願 ⼈ に 選 択 さ せ て お く こ と で 、 将 来

の 限 定 要 求 の 必 要 性 を な く す と 共 に 先 ⾏ 技 術 調 査 の 範 囲 を 限 定 し

て 、 審 査 促 進 を 図 る こ と に あ り ま す 。  

 出 願 に 、 包 括 ク レ ー ム (Gener i c  c l a ims)と 、 当 該 包 括 ク レ ー ム

に 属 す る 複 数 の 種 ク レ ー ム ( S p e c i e s  c l a i m s ) が 含 ま れ て い る 場

合 に 、 い ず れ か の 種 ク レ ー ム を 出 願 ⼈ に 選 択 さ せ る た め の 選 択 指

令 が 発 せ ら れ ま す (規 則 1.146)。  

（ ２ ） 第 １ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 (F i r s t  O f f i ce  Ac t ion )  

 審 査 官 は 、審 査 対 象 と な る ク レ ー ム の 発 明 が 、新 規 性 、⾮ ⾃ 明 性 、

⼜ は 記 載 要 件 の 少 な く と も ⼀ つ を 充 ⾜ し な い と 判 断 し た 場 合 に は 、

そ の 旨 を 記 載 し た 拒 絶 理 由 通 知 を 発 し ま す 。 拒 絶 理 由 通 知 で は 、 実

体 的 な 拒 絶 理 由 （ Rejec t i ons） の 他 に 、 書 類 の 記 載 形 式 等 が 規 則 に

合 致 し な い こ と を 理 由 と す る 形 式 的 な 拒 絶 理 由 (Ob jec t i ons )が 通 知

さ れ る こ と も あ り ま す 。  

（ ３ ） 最 後 の 拒 絶 理 由 通 知 (F ina l  o f f i ce  ac t i on )  

 第 １ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 に 対 し て 出 願 ⼈ が 応 答 し た 後 、 依 然 と し

て 拒 絶 理 由 が 存 在 す る 場 合 に は 、 第 ２ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 が 発 せ ら

れ 、 こ の 通 知 は 最 終 の 拒 絶 理 由 通 知 と な り ま す 。  

 た だ し 、（ １ ）第 １ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 で ⾔ 及 さ れ な か っ た 新 し い



拒 絶 理 由 (New g round  o f  r e je c t i on )を 通 知 す る 場 合 で あ っ て 、 こ

の 拒 絶 理 由 が 、（ ２ ）出 願 ⼈ の 先 の 補 正 に よ っ て ⽣ じ た も の で は な く 、

か つ 、（ ３ ）出 願 ⼈ が 第 １ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 か ら 次 の 拒 絶 理 由 通 知

迄 の 間 （ 上 述 の 情 報 開 ⽰ 義 務 の 章 に お け る 第 ２ ス テ ー ジ ） に 提 出 し

た 情 報 開 ⽰ 陳 述 書 に よ る 情 報 に 基 づ く も の で も な い 場 合 に は 、 第 ２

回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 は 最 終 と は な ら ず 、 第 １ 回 ⽬ の 拒 絶 理 由 通 知 と

同 じ 条 件 で 応 答 が 可 能 で す (MPEP706 .07(a) )。  

（ ４ ） ア ド バ イ ス 通 知 (Adv i so r y  ac t i on )  

 最 後 の 拒 絶 理 由 通 知 に 対 し て 出 願 ⼈ が 応 答 し た 後 、 依 然 と し て 拒

絶 理 由 が 解 消 さ れ て い な い と 審 査 官 が 判 断 し た 場 合 に は 、 そ の 理 由

や 、 先 の 補 正 が 却 下 さ れ た 事 実 を 知 ら せ る た め 、 ア ド バ イ ス 通 知 が

発 せ ら れ ま す 。 ⽇ 本 出 願 に お け る 拒 絶 査 定 に 類 似 す る も の と し て 位

置 付 け ら れ ま す (MPEP706 .07( f ) )。  

（ ５ ） ク エ イ ル 通 知 （ Quay le  Ac t ion） (MPEP714 .14)  

 全 て の ク レ ー ム が 実 体 的 に は 許 可 可 能 な 状 態 に な っ て い る が 、 形

式 的 な 拒 絶 理 由 が 解 消 さ れ て い な い 場 合 に は 、 出 願 ⼈ に 補 正 を 求 め

る た め の 通 知 が 発 ⾏ さ れ ま す 。 こ の 通 知 は 、 ク エ イ ル 事 件 と 称 さ れ

る 判 例 に 基 づ い て 発 せ ら れ る も の で あ る こ と か ら 、 ク エ イ ル 通 知 と

呼 ば れ て い ま す (Ex  pa r te  Quay le、 25  USPQ 74  (Comm'r  Pa t .  

1935)。  

（ ６ ） 許 可 可 能 通 知 (Not i ce  o f  A l l owab i l i t y ) (MPEP1302 .03)  

 審 査 官 は 、 実 体 的 な 拒 絶 理 由 を 発 ⾒ し な い 場 合 や 、 発 ⾒ し た 実 体

的 な 拒 絶 理 由 が 出 願 ⼈ の 応 答 に よ っ て 解 消 し た と 判 断 し た 場 合 に は 、

特 許 許 可 が 可 能 な 状 態 で あ る か 否 か を 形 式 ⾯ を 含 め て 最 終 的 に 確 認

し 、 出 願 ⼈ に 通 知 す べ き 事 項 を 発 ⾒ し た 場 合 に は 、 許 可 可 能 通 知 を

発 ⾏ し ま す 。 許 可 可 能 通 知 は 、 後 述 す る 許 可 通 知 の 前 ⼜ は 同 時 に 発

⾏ さ れ ま す 。  

(7)許 可 通 知 (Not i ce  o f  A l l owance  and  Fee  Due) (規 則 1.311、MPEP1

303)  

 審 査 官 は 、 拒 絶 理 由 を 発 ⾒ し な い 場 合 や 、 発 ⾒ し た 拒 絶 理 由 が 出

願 ⼈ の 応 答 に よ っ て 解 消 し た と 判 断 し た 場 合 に 、 許 可 通 知 を 発 ⾏ し

ま す 。 ⽇ 本 出 願 に お け る 特 許 査 定 に 類 似 す る も の と し て 位 置 付 け ら

れ ま す 。  

 

〔 審 査 結 果 に 対 す る 不 服 申 し ⽴ て 〕  



 出 願 ⼈ は 、 審 査 官 の 決 定 を 不 服 と し て 、 特 許 審 判 部 (PTAB:  Pa ten t  Tr i a l  a

nd  Appea l  Boa rd )に 審 判 を 請 求 す る こ と が で き ま す 。 審 判 を 請 求 す る 場 合 に

は 、 審 判 請 求 書 (Not i ce  o f  Appea l )を 提 出 し ま す (134 条 ､規 則 41.31､MPEP1

204)｡  

 審 判 の 結 果 に 不 服 が あ る 場 合 に は 、 連 邦 巡 回 控 訴 裁 判 所 (CAFC:  Cour t  o f  Ap

pea l s  fo r  the  Federa l  C i r cu i t )と 、 連 邦 最 ⾼ 裁 判 所 (Supreme Cour t  o f  the  

Un i te  S ta tes )に 、 順 次 提 訴 す る こ と が 可 能 で す 。  

 

〔 備 考 〕  

1 .根 拠 条 ⽂ 等  

 こ の 情 報 は 、 以 下 の 法 律 に 基 づ い て 作 成 し て お り ま す 。 そ の 後 の 改 正 に ご

留 意 下 さ い 。  

 ⽶ 国 特 許 改 正 法 (A IA :  Am e r i c an  I nven t s  A c t ) (有 効 出 願 ⽇ (優 先 権 主 張

⽇ )が 2013 年 3 ⽉ 16 ⽇ 以 降 の 出 願 ､及 び 2013 年 3 ⽉ 16 ⽇ よ り 前 の 優 先 権

が 効 か な い ｸﾚｰﾑを 1 つ で も 含 む 出 願 に 適 ⽤ ) 

 ⽶ 国 特 許 法 規 則 (連 邦 規 則 法 典 第 37 巻 )(2013  年 4 ⽉ 3 ⽇ 改 正 )(2013  

年 5 ⽉ 3 ⽇ 施 ⾏ ) 

 特 許 法 条 約 (PLT)批 准 に 伴 う ⽶ 国 特 許 法 規 則 改 正 (Paten t  Law  Trea t i e s  I

mp lementa t ion  Ac t  o f  2012  (PLTIA) ) (2013 年 12 ⽉ 18 ⽇ 施 ⾏ ) 

 ⽶ 国 特 許 審 査 ⼿ 続 便 覧 (MPEP:  Manua l  o f  Pa ten t  Exam in ing  P rocedu r

e ) (N in th  Ed i t i on ) (2015 年 11 ⽉ 改 訂 ) 

２ .参 考 ⽂ 献 等  

 外 国 産 業 財 産 権 制 度 情 報 （ 特 許 庁 ）  

 ⽶ 国 特 許 法 ⼊ ⾨ （ ⻫ 藤 達 也 著 、 マ イ ナ ク ・ メ ー タ 執 筆 協 ⼒ 、 法 学 書 院 、 ２

０ ０ ９ 年 ７ ⽉ ）  


