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４つの重要な変更

• 先発明主義から先願主義へ

• 新しい異議申立の機会

• 誤記訂正の機会

• ベストモード要件

－出願

－無効審判
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先発明主義から先願主義への変更

• 第一発明者の出願（FITF）ｖｓ先願（FTF)
－本当の違いは名前だけである。

－発明者でないものに対し、特許を意図的に

発行する国はない。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 他の工業化国に米国を同調させる。

• 同一発明間の抵触審査手続を排除する。

－発明日の争いは、関連がなくなる。

－従って、これにより出願人にかかる初期費

用が減ると言われている。

・抵触審査手続に係る実際の訴訟の数は、

出願件数に比べずっと少ない。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 先行文献の拡大

－米国は、発明者の発明の開示に係る１年の猶予
期間を維持する。

－そうでなければ、他社の、どこのものでも、優先日
より前の全ての公報が、先行文献として使用され得
る。

－審査期間中、第三者による先行文献の提出は認
められる。

－”on sale” bar（販売による不特許事由）は、今ま
で通り販売の申し出を含む。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 先行文献の拡大（続き）

－１０２条（ａ）（１）は、以下のようになる。

「クレームされた発明の有効な出願日の前に、

そのクレームされた発明が特許された、又は
プリントされた出版物に記載された、又は一
般に使用中、販売中、若しくは一般に利用可
能でない限り、特許を受ける権利を有する。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 先行文献の拡大（続き）

－「若しくは、一般に利用可能」という条件の

定義が全くなされていない。

－上記条件が実際に何を保護するのかを決

定するのは、裁判所である。

－かなり広く保護され、又、クレームされた発

明を開示していない用途を含む可能性があ
る。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 先行文献の拡大（続き）

• 新１０２条（ａ）（１）は、削除によっても先行文
献を拡大する：

－「米国内で、他人に、知られまたは用いら

れた発明」

・従って、どこででも知られまたは用いられれ
ば、先行文献となる。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 真の発明者のための保護

－Derived（由来） patent
・特許発行から１年以内に、発明者がその特許は自
身の発明に由来するものであると主張し、民事訴訟
ができる。

－Derivation proceeding
・他方の出願は、真の発明者の出願に由来するも
のであると主張し訴状を提出する。

－由来すると主張する特許請求の範囲の公開
から１年以内に提出する。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• Derivation proceeding（続き）

－特許審判部による決定

• 注：

－特許トライアル＆審判部は、現在の特許審

判インターフェアレンス部に何れ取って代わ
る。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• Derivation proceeding（続き）

－手続は、もし当事者が問題のクレーム及び
発明者について和解すれば、終結する可能
性がある。

－手続は、当事者間の調停により終結する可
能性がある。
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 宣誓書

－今まで通り必要。

－しかし、発明者が以下の状況の場合には、
譲受人による代替陳述書の提出が可能：

・死亡

・行為能力不足

・見つからない、又は連絡がつかない

・譲渡する義務を負うが、拒否している
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先発明主義から先願主義への変更
（続き）

• 宣誓書（続き）

－もし代替陳述書に不備がある場合には、誤

記を訂正する追加の陳述書が認められる。

－もし、不備が直れば、特許は、先の不備に

よる無効又は権利行使不可能とはならない。



14

異議申立の機会

• 両当事者による検討

－過渡期の間、認められる。

－先行文献は、特許及びプリントされた出版物から
のみ成る。

－以前の出発点：

・特許性に関する実質的に新しい疑義

－今回の、申立におけるハードルがより高くなった
出発点：

・申立者が異議を申し立てたクレームのうち、少
なくとも１クレームについて勝つ、妥当な可能性。
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異議申立の機会（続き）

• 両当事者による検討（続き）

－もし、第３者及び特許権者の双方が書面により
合意した場合には、争いは終結可能。

－審査は、新しい特許トライアル＆審判部によって
行われる。

－最終決定は、連邦巡回控訴裁判所に上告可能。
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異議申立の機会（続き）

• 特許後の検討

－特許発行日から１年以内に提出しなければならな
い。

・又は、再発行特許の発行から１年以内。

－特許権者は、検討不要である理由を述べる応答
書を提出可能。

－出発点：

・もし情報が正しければ、異議申立したクレーム
のうち少なくとも１つは特許性がない可能性が、
そうでない可能性よりも高い。
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異議申立の機会（続き）

• 特許後の検討（続き）

－如何なる民事訴訟よりも前に行われなければな

らない。

－Estoppel（禁反言）

・最終の書面による決定後、審査の過程で提起
された、若しくは適切に提起されることができた
はずの理由による無効審判は認められない。

・上記は、民事訴訟又は米国特許庁における如
何なる手続も対象である。
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異議申立の機会（続き）

• 特許後の検討（続き）

－特許請求の範囲は、拡張されない。

－手続は、申立の受理通知から１年以内に終結す

る（更に６ヶ月が可能）。

－１回のみ請求項の補正が可能。

－追加の補正は、以下の場合は認められる：

・両者が同意

・特許権者が適切な根拠を示すことができる
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異議申立の機会（続き）

• 特許後の検討（続き）

• 手続は、両者の同意書による終結可能。

－終結された場合、禁反言問題は存在しな

い。

－特許トライアル&審判部の決定は、連邦巡

回控訴裁判所に上告可能。
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異議申立の機会（続き）

• 特許後の検討（続き）

－抵触審査手続の手続が係属中の場合：

・米国特許庁は、特許後の検討に賛成し、
抵触審査手続を却下可能。

・特許トライアル＆審判部は、抵触審査手

続を行うことが認められる。

－全ての無効理由は、特許後の検討中に提

起される。
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異議申し立ての機会（続き）

• 第３者による特許発行前の提出

－第３者は、可能性のある先行文献を提出

可能：

・特許査定通知書の日より前

・以下のうち、いずれか遅い方：

－出願の公開日から６ヶ月、又は

－何れかの請求項に対する、第１回目の
拒絶理由の日
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訂正の機会

• 追加の審査

－特許権者による提出

・特許に関連すると思われる情報の検討、再検
討、又は訂正のため。

－米国特許庁は、追加の審査が必要かどうかを決
定する。

・必要－一方当事者による再審査と似た手続を
行う。

・不要－特許は有効であり、将来の訴訟におい
て不公正な行為に基づく攻撃はされない。
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訂正の機会（続き）

• 追加の審査（続き）

－以前提出したどの情報についても、訂正可能。

－特許又はプリントされた出版物に限定されない。

－あらゆる可能性のある不正行為を排除する。

・例外－欺瞞及び先の主張

－追加の審査後は、特許は、訂正された先の行為

による無効又は権利行使不可とはならない。
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訂正の機会（続き）

• 追加の審査（続き）

－追加の審査が請求がなされたか否かは、

権利行使できるか否かには関係ない。
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ベストモード要件

• ベストモードを明細書中に開示しなければな
らないという１１２条は、今まで通り維持される。

• ベストモードが開示されていないことだけを理
由に、請求項が削除、無効、又は権利行使不
可能とはならない。

• 目的は、意図についての訴訟上の争点を減
らし、訴訟時間及び費用を削減すること。
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現行法

• 上院の法案２３－２０１１年３月８日

上院の法案２３は、９５対５で採用された。

• 下院の法案１２４９－２０１１年６月２３日

（１５２ページ）

下院の法案１２４９は、３０４対１１７で採用された。

この法案は上院の法案を基礎としており、下院及

び上院の司法委員会メンバーが協力的に準備し
た。
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次のステップ

• 米国上院は２０１１年９月５日に休暇から戻る。

• 上院のリーダーたちは、特許改革が休暇後
の第一課題であると述べている。

• 上院のリーダーたちは、下院の法案１２４９に
ついて、ほとんど協議も修正もせず直接投票
することを提案した。
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次のステップ（続き）

• 上院が内部でもめなければ、９月５日の週末
又は次週までに投票するはずである。

• 上院が法案を通せば、その法案は大統領の
署名に送られる。

• 大統領は、その法案が提出されれば署名す
ると述べている。
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次のステップ（続き）

• 大統領の署名後、その条例は法律となる。発
効日は制定日（署名日）とは異なり、制定後１
２－１８ヶ月後である。
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即時制定
（若しくは即時に近い）

料金

• 暫定料金表は、現行の料金表と類似。

目的－新規期間、新規項目に料金がかかる。

• ほとんどの料金に、１５％の追加料

• 非電子出願に＄４００

• 極小規模団体については、７５％減額
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即時制定（続き）
（若しくは即時に近い）

手続

• 当事者間の再審査請求（いずれ排除される
だろう）。

－よりハードルの高い出発点：

・請求者が少なくとも１クレームについて勝て
る、妥当な可能性。

－（以前の出発点－特許性について実質的
に新しい疑義）
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即時制定（続き）
（若しくは即時に近い）

手続

• 地方裁判所による再審査の結果の検討は廃
止される。

－連邦巡回控訴裁判所へ審判請求しなけれ

ばならない。

• 注：一方当事者による再審査は、審判請求権
以外には実質的に影響を受けない。
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即時制定（続き）
（若しくは即時に近い）

訴訟

• 先使用者の防御は、全ての特許について可能。
• ベストモードによる防御は、不可能となる。
－しかし、ベストモードは出願には必要である。

• 事実上のマーキング（特許番号の記載）は有効。
• 虚偽のマーキングに関する個人による請求は、競
争による損害の証明を必要とし、証明されれば、救
済内容は損害分となる。

• 権利が切れた特許番号のマーキングは、虚偽表示
ではない。


