
 

 1 

ｂ 

 

 
VOL.42 

 
■■■■ ニュースの目次 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
１．アメリカ改正特許法（２） 

２．ヨーロッパ特許・規則の改正  
 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．アメリカ改正特許法（２） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

（１）先願主義（その２） 

 アメリカ改正特許法における新規性と先願主義を規定する条文は第１０２条ですが、概略

の作りは下表のとおりです。 

 今回は、アミカケの部分について、事例を用いて解説します。 

  

（ａ）新規性  

 先行技術の定義  
１０２（ａ）（１） 

先行技術の定義と先願主義の宣

言 

１０２（ａ）（２） 先願による新規性の否定 

（ｂ）新規性喪失の例外  １０２（ｂ）（１） 先行技術の例外 

（１年間の猶予期間［one-year 

grace period］） 

１０２（ｂ）（２） 先願の例外 

（ｃ）共同研究契約の下での共同所有権 
１０２（ｃ） 

（ｂ）（２）（Ｃ）が適用される

ための条件 

（ｄ）先行技術として効果のある特許と公  

 開公報 

－ヒルマードクトリンの廃止－ 

１０２（ｄ）（１） 特許または出願公開の実際の出

願日が適用 

１０２（ｄ）（２） 先の出願日の利益を享受できる

場合は、最も先の出願日が適用 

 

（２）各条文の事例による解説 

 条文の全文は前回（VOL.41）に掲載されています。 

  

ア）１０２条（ａ）（１）の概要 

 有効出願日前の先行技術により、新規性が否定される旨が規定されました。判断基準日が

「出願日」であることにより、先願主義に移行したことも宣言されています。 
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 先行技術としては、①特許技術、②印刷刊行物、③公然使用、④販売、⑤公衆が利用可能

な技術、が規定されました。 

 

 条文（ａ）（１）が適用される典型例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ）１０２条（ａ）（２）の概要 

 クレームされた発明が、他人の先願の１５１条に基づく特許公報又は１２２（ｂ）に基づ

く公開公報に記載されている場合 → 特許を受けることができない。 

 

 先願により新規性が否定される旨が規定されました。 

 日本の２９条の２に類似する規定です。 
 

 条文（ａ）（２）が適用される典型例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ウ）１０２条（ｂ）（１）（Ａ）の概要 

 先行技術の例外として、猶予期間中の発明者等の開示が規定されました。 
 

 条文（ｂ）（１）（Ａ）が適用される典型例  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（発明者Ｘ） 

出願Ａ＝出願日が刊行物Ｂの頒布日より 

        後なので新規性を喪失する 

刊行物Ｂ 

（発明者Ｙ） 

（発明者Ｘ） 

出願Ａ＝出願日が、先願Ｂより後なので、 

    新規性を失う 

    （日本の２９条の２に相当） 

 

先出願Ｂ 

（発明者Ｙ） 

 同人 

出願Ａ＝同一人による開示が１年以内なら 

新規性を失わない（これがグレースピリオド） 

 

（発明者Ｘ） 

発明Ａを開示 

１年以内 

(Grace period) 

Ｘが発明Ａ完成 

 

Ｘが発明Ａ完成 

 

Ｙが発明Ａ 

完成 
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エ）１０２条（ｂ）（１）（Ｂ）の概要 

 先行技術の例外として、発明者等の公表後の他の開示が規定されました。 

 発明者等が公表することにより、出願までに行われた他者等による開示を先行技術から排

除することができます。 

  

 条文（ｂ）（１）（Ｂ）が適用される典型例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ）１０２条（ｂ）（２）（Ａ）の概要 

 先願の例外が規定されました。 

 発明者等から入手した発明の主題を開示する出願は、先行技術から除外されています。 

 

 条文（ｂ）（２）（Ａ）が適用される典型例  

 

 

 

 

 

 

カ）１０２条（ｂ）（２）（Ｂ）の概要 

 有効出願日前に、発明者若しくは共同発明者、又は、これらの者から直接又は間接的に主

題を入手した他人により公表があった場合、先願に開示された主題は、１０２条（ａ）（２）

に示された先行技術から除外されます。 

 

 つまり、先行技術から、発明者等による先公表後の先願Ｙを除外しています。 

 

 条文（ｂ）（２）（Ｂ）が適用される典型例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他人Ｙが発明Ａ 

を開示 

 Ｘが 

出願Ａ＝Ｙ出願によっても 

新規性を失わない 

 

発明者Ｘ 

発明Ａ完成 Ｙが出願 

同人Ｘ 

出願Ａ＝Ｙの行為により 

新規性を失わない 

 

（発明者Ｘ） 

発明Ａを開示 

１年以内 

他人Ｙ 

発明Ａを出願 

 Ｘが 

出願Ａ＝先願Ｙによって 

新規性を失わない 

 

発明者Ｘ 

発明Ａを公表 

１年以内      
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キ）１０２条（ｂ）（２）（Ｃ）の概要 

 先願の例外が規定されており、先行技術から、先願と後願との譲受人が同じ場合の先願が

除外されています。本条文に該当すれば（例えば、先願が自社からの出願の場合）、新規性は

否定されなくなります。 

 

 条文（ｂ）（２）（Ｃ）が適用される典型例  

 

 
 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

２．ヨーロッパ特許・規則の改正 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

（１）ヨーロッパ特許・規則の改正に関し、２０１１年１０月にデンマーク特許事務所の欧

州弁理士 ニッカ・キエスタイン氏および２０１２年２月にイギリス特許事務所の欧州弁理士 

マシュー・ネイラー氏より講義をして頂いた内容を報告いたします。 

 

 規則改正に伴う講義概要は、以下の３点です。 

①先行技術文献サーチの制限 

②サーチレポートに対する応答の義務化 

③分割出願の期限の制限 

 

ア） 先行技術文献サーチの制限 

規則６２ａ 

・出願中に、一カテゴリー（物、方法、または装置）に複数の独立項が含まれている場合、

サーチの初期段階で、審査官は一の独立項を選択するように出願人に要求できる。 

・その場合、各カテゴリー毎に出願人が選択した一の独立項についてサーチする。なお、出

願人が応答しない場合、審査官は各カテゴリーの最初の独立項のみをサーチする。 

 

規則６２ａを避けるには 

たとえば、クレーム１（Ａ＋Ｂ）、クレーム２（Ａ＋Ｃ）のような２つの独立項があった場

合、クレームＡ＋（Ｂ or Ｃ）として独立項を一つとする手があると思われる。（但し、保

証はできない） 

 

イ）サーチレポートに対する応答の義務化 

・ＥＰＯサーチレポートには審査官による拒絶理由が含まれる。つまり、見解書（search  

会社Ｚ 

出願Ｂ＝新規性を失わない 

 

会社Ｚ 

出願Ａ 
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 opinion）が含まれる。このサーチの見解書に対しては、出願人は応答しなければならない。 

・期限：サーチレポートの発行から６ヶ月以内である。 

 

メリットと注意点 

・出願人は審査官の拒絶理由を早い段階で確認でき、反論できるかどうかの可能性を予測で

きる。 

・見解書に対する応答期間は、自発補正できる最後の機会となる（この点重要）。 

  よって、審査段階で、出願人は（審査官が認めた場合を除き）クレーム概念を変えるシフ 

ト補正は不可となる（この点も重要）。 

 

ウ）分割出願の期限の制限 

ａ）２０１０年の規則改正により、分割出願の期限は、以下のとおりとなった。 

・審査官による最初の拒絶理由通知から２年以内、又は 

・新たな単一性違反の拒絶理由から２年以内 

・かつ親出願が特許される前、となった。 

ｂ）分割の期限は、審査の結果とは無関係である。そして、この期限は、審査の最中で親出

願の帰結が確定する前に失効することがある。 

ｃ）ゆえに、悩ましい問題となった。つまり、 

分割出願は可能だが、費用がかかる上、もし審査官が単一性違反を取り下げた場合は無駄に

なる。一方、分割出願しない場合は、出願人は単一性違反に係る技術の特許化の機会を失う

リスクを負うことになる。 

以上 
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（デンマーク代理人の来訪風景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（写真中央左が安原亜湖弁理士、右隣にニッカ・キエスタイン氏、 

さらに右隣がキム・ヘッシェ氏、その右隣が岡山新史弁理士） 

 

昨年１０月３日に、デンマークの大手事務所であるプローマン・アンド・ヴィントフトか

ら所長キム・ヘッシェ氏、欧州弁理士ニッカ・キエスタイン氏、日本国弁理士の岡山新史先

生、日本国弁理士の安原亜湖先生が、日本弁理士会四国支部に来訪してくださり、２時間に

わたってご講義をしていただきました。 


