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　米国特許法は，特許権者に，合衆国内において特許

の存続期間中に他人が特許権により保護された発明を

生産し，使用し，販売し，または販売の申し出をする

ことを制限することを許す。更に，そのような発明を

合衆国内に輸入することも制限する（1）。従って，特

許権者は，他人と競争することなく発明を商業化し，

或いは，その代わりに他人にその発明を商業化する権

限としてのライセンスを取得することを要求すること

ができる。

　特許権は特許期間が開始するまで効力を発揮しない

ので（2），特許に対して一層早い発行日を得ることは，

多くの場合，その特許の総合的価値を非常に大きくす

る。（唯一の例外は，限定される状況において，より

遅い発行日が特許存続期間の終わりを遅らせる場合で

あろう（3））。合理的ローヤリティーは公開された出願中

のクレームに基づいて認められ得るかもしれないが（4），

その希望的なローヤリティーは，同じ期間において既

に特許されたクレームに基づく報酬ほど金銭的価値が

ないであろう。従って，特許出願人は，しばしば，出

来るだけ迅速に特許の発行を取得することに大変興味

を持っている。

　本稿は，米国特許商標局により提案された特許出願

の処理を迅速化させる条項について述べる。この迅速

化処理は，より早期の特許発行日に繋がる可能性があ

る。以下においては，先ず，特許商標局が，迅速化処

理を享受する出願を他の出願と如何に異なるように処

理するか説明する。次に，迅速化処理を受けるための

条項について説明する。迅速化処理がもたらす利益と

もに付随するコストについて認め，本稿はそれらのコ

スト及び他の結果についても議論し，読者が迅速化処

理を要求することが特定の状況において価値あること

であるか否かを判断するにあたり，より良い準備がで

きるようにする。

Ⅰ　特許商標局は，審査において，どのように

処理を迅速化させるか

　特許の審査官が審査する出願を受領する前に，特許

商標局のサポートスタッフは，その出願の「初期審査」

を行う。初期審査は，その出願にシリアルナンバーを

付与し，必要な総ての要素が提出されるとともに料金

の支払いがなされているかどうかを検査し，電子的に

データを格納し及び読み出すことができるようにその

出願をスキャンする。出願の一部又は料金が不足して

いると，特許商標局は出願人にその旨を知らせ，出願

人がその不足分を補うのを待つ。

　その後，出願は技術に応じてクラス分けされ，審査

部の適切な「技術センター」に送られる。ここにきて，

ようやく，「監督特許審査官（SPE）」がその出願を審

査官に割り当てる。

　審査官は，一般に多くの出願をドケット上に有して

いて，通常，最も古い出願日を有している出願から審

査を開始する。審査官が最初のオフィスアクションを

発するときまでに，出願日から既に 1乃至 3年が経過

している。

　特許商標局の処理を迅速化し，より早期の発行日

を得るためには，出願人は 37C.F.R. § 1.102 の下で

審査の前進を求める「特別なものとするための嘆願

（petition to make special）」を提出することができる。

特許審査手続きマニュアル（MPEP）のセクション

708.02は，そのような嘆願についての要件を規定して
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いる。その嘆願が認められても，初期審査の処理は促

進されない。しかし，嘆願が認められると，審査官

は，通常，より早い出願日を有する他の出願の審査に

先駆け，最初のオフィスアクションに対する出願の審

査を行うことができる。また，審査官は，特別な地位

を備えない出願に対するオフィスアクションを発する

前に，その「特別」な出願についての次のオフィスア

クションを発するべきである。許可された出願は，特

別な地位を有する場合，特許発行料の支払い後の印刷

について特別な扱いを受ける（5）。

　デザイン特許の出願人は，特許商標局の処理を迅速

化させるための更なるオプションを有する。即ち，デ

ザインパテント出願人は，37C.F.R. §1.155の下で「デ

ザイン特許出願の迅速化された審査の要求」を提出す

ることができる。MPEP§1504.30 は，その要求につ

いての要件を規定している。37C.F.R. §1.155の下で認

められる要求は，37C.F.R. §1.102の下で認められる嘆

願の結果とは異なり，初期審査後に続く総ての特許商

標局の審査のみならず初期審査の処理も促進する。

　以下のセクションは，「出願を特別にするための適

正な嘆願」及び「迅速化された審査を求めるための適

正な要求」のための特許商標局が求める要件について

述べる。

Ⅱ　特許商標局の迅速化された処理を要求する

ための根拠

　MPEP は，特許商標局の処理を迅速化させるた

めの要求及び手続きについて規定している。MPEP

§ 708.02 は，37C.F.R. §1.102 の下で出願を特別なも

のとするための嘆願が基礎とすることができる 12 の

選択的な根拠を与えている。MPEP§1504.30 は，37C.

F.R. §1.155 の下でデザイン特許出願の迅速化された

処理を要求する方法について説明している。MPEP に

おいて述べられている要件に加えて，審査部の個々の

技術センターは迅速化された処理を求めるための更な

る要件を要求する場合がある。

　37C.F.R. § 1.102 及び§1.155 に基づく迅速化された

処理の条項ついて，次のセクションで論じる。サブセ

クション A から L において，出願を特別なものとす

る嘆願についての根拠が述べられている。サブセク

ション M において，デザイン特許出願の迅速化され

た審査の要求に関する要件が述べられている。以下に

おいて議論されることの詳細については MPEP を参

照していただきたい。

A．出願人の健康状態

　特許出願人は，審査手続き期間を通して発明者と弁

護士／代理人との間のコミュニケーションを継続する

ことから極めて頻繁に利益を得る。明らかなことに，

そして不幸にも，発明者の健康状態が良くない場合，

そのようなコミュニケーションは困難になるか或いは

不可能にさえなる。

　出願を特別なものとする嘆願は，発明者の健康状態

が，審査手続きが迅速化されなければ発明者は手続き

を補助できないかもしれない状態であることを示すこ

とにより認められ得る。その嘆願は，発明者の健康状

態が悪化していることの証明を含まなければならな

い。例えば，医者により署名された医療証明書がその

証拠として十分であるかもしれない。

　複数の発明者が存在する出願に関しては，各発明者

の健康状態について議論する必要はない。健康な共同

発明者が存在するという理由で嘆願が拒否されること

はないであろう。

B．出願人の年齢

　ある状況において，高齢の発明者は，手続きが過度

に長引けば，その手続きを補助できないかもしれない。

従って，出願を特別なものとする嘆願は，一人の発明

者が少なくとも 65 歳であることを示すことにより認

められ得る。特許商標局は，健康状態が悪化している

ことの証明を要求しない。

　その嘆願は，発明者の年齢を示す証拠を含まなけれ

ばならない。出生証明書又は運転免許証のコピーで十

分であろう。それに代え，発明者は自分の年齢を示す

陳述書を提出することもできる。

　特許商標局は，65 歳がこの嘆願の根拠として適当

な年齢であることを，かなり前に明白に決定した。人

間の寿命が延びていること及び特許出願の特許商標局

の係属が減少していることから，迅速化された処理の

ために必要とされる 65 歳であるという要件は，どん

どん重要ではなくなってきているように思われる。

　複数の発明者が存在する出願に関しては，少なくと

も 65 歳の発明者が一人でもいれば，その嘆願は認め

られるであろう。
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C．環境の質を高める発明主題

　特許商標局は，主題が大気，水又は土壌の質を回復

又は維持することにより環境のためになるものである

場合，その特許出願を特別なものとする嘆願を認める

可能性がある。この根拠に基づく嘆願は，発明が大気，

水又は土壌の質をどのように回復又は維持するのかに

ついての説明を含むべきである。

D．エネルギーの改良された開発又は利用

　特許商標局は，主題がエネルギーの開発又は利用を

改良するものである場合，その特許出願を特別なもの

とする嘆願を認める可能性がある。出願人は，嘆願に

おいて，その発明が，どのようにエネルギー資源の発

見又は開発を援助するか，或いは，どのようにエネル

ギー資源の一層効率的な利用及び保存を援助するか，

の何れかについての説明を行う必要があろう。

E．超伝導に関する発明主題

　特許商標局は，主題が超伝導物質に関するものであ

る場合，その特許出願を特別なものとする嘆願を認め

る可能性がある。そのような主題は，超伝導物質の製

造及び適用を含む。この根拠に基づく嘆願に求められ

る説明に関し，MPEP§708.02 は，嘆願は発明が超伝

導物質を含むという陳述を含むべきであるとだけ述べ

ている。

F．遺伝子組み換え DNA の安全な研究に関係する発

　 明主題

　特許商標局は，組み換えデオキシリボ核酸（組換え

DNA）に関する研究は計り知れない利益をもたらす

ことについて認識している。そのような研究は，癌や

遺伝性欠陥を抑制し或いは治療する方法を産み出すか

もしれない。その技術は，また，農業及び産業に利益

をもたらす。特許商標局は，更に，この研究は安全に

行う必要性があることも認識している。

　従って，特許商標局は，主題が組換え DNA の分野

における安全な研究に関係している場合，その特許出

願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。嘆

願は，発明が組換え DNA の安全な研究にどのように

関連しているかを説明する陳述を含むべきである。

　先に説明した五つの根拠の何れかに基づく出願を特

別なものとする嘆願とは異なり，この根拠及び以下に

述べる他の根拠に基づく嘆願に対し，特許商標局は，

その嘆願が考慮の準備状態となっていると見做される

前に出願人に料金の支払いを要求する。本稿の作成時

点において，その料金は＄130 である。もちろん，こ

の額は変更され得る。

G．HIV/AIDS 又は癌に関係する発明主題

　HIV/AIDS 及び癌の改良された治療の早急な開示を

促進するため，特許商標局はこの主題に関連する特許

出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。

出願人は，開示された発明が HIV/AIDS 又は癌の診断・

治療又は予防にどのように貢献するかについて嘆願に

おいて記述する必要があろう。

　また，上述したように，出願人は，嘆願が考慮の準

備状態となっていると見做される前に＄130 の料金を

支払わなければならない。

H．テロリズムとの戦いに関係する発明主題

　テロリズムと戦うための改良された技術の早急な開

示を促進するため，特許商標局はこの主題に関連する

特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性があ

る。出願人は，開示された発明がテロリズムと戦うの

にどのように貢献するかについて嘆願において記述す

る必要があろう。テロリズムと戦う技術の例としては，

爆発物の検出，航空機セキュリティシステム，車によ

るバリケードを無効にするシステムなどが挙げられる。

　この根拠に基づいて出願を特別なものとする嘆願

は，同様に，＄130 の料金の支払いを含まなければな

らない。

I．小規模団体によって提出されたバイオテクノロ

　 ジーに関連する出願

　特許商標局は，主題がバイオテクノロジーに関連す

る特許出願であって小規模団体に譲渡されている出願

を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。その

嘆願は，小規模団体であることを確立し（又は，その

ような立場が既に確立されているとの陳述を提供し），

特許出願の主題がその小規模団体の主たる財産である

ということを述べ，且つ，その特許出願の審査が遅れ

たならばその技術の開発が重大な損害を受けるであろ

うことを説明しなければならない。

　加えて，出願人は，嘆願が考慮の準備状態となって
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いると見做される前に＄130 の料金を支払わなければ

ならない。

J．有望な製造

　しばしば発明者は，特許が許可されるまで，投資家

及び製造業者から十分な利益を得ることができない。

幸運にも，特許商標局は，有望な製造を根拠として出

願に特別な立場を認める可能性がある。この根拠に基

づいて出願を特別なものとする嘆願は，以下の事項を

主張しなければならない。

　（A）その有望な製造業者は発明主題を製造するた

めの十分な資本力及び設備を備えるか，或いは，特許

が認められれば十分な資本力及び設備が利用可能とな

るであろうこと。嘆願は，その資本金の概略を述べる

とともに，その設備について簡単に記述しなければな

らない。もし，その有望な製造業者が個人であれば，

嘆願は，その個人は要求される資本を備えることを示

す例えば銀行員等の信頼できるパーティからの裏づけ

の陳述を含まなければならない。

　（B）その有望な製造業者は，その特許が認められ

ることが確かにならなければ，製造をしないか又は現

在の製造活動を増強しないであろうこと。

　（C）その製造業者は，資本及び設備に対する投資

を保護するであろうクレームの許可又は特許の発行時

に，合衆国内又はその領土内において直ちにその発明

品を製造する義務を負っていること。

　（D）その出願人又は譲受人は，先行技術について

注意深く且つ徹底的に調査をしたか又は調査を行わせ

たこと，あるいは，関連する先行技術について十分な

知識を有していること。すでに記録されていない限り，

嘆願はクレームされた主題に最も密接に関連している

と思われる各文献のコピーを含まなければならない。

　その出願人は，先行技術の「注意深く且つ徹底的な

調査」がなされた，或いは，出願人又は譲受人は関連

する先行技術について「十分な知識」を有していると

いう陳述を提供するにあたり，後の特許の行使期間に

おける影響について注意深く検討すべきである。その

ような陳述は，その特許は権利行使不能とされるべき

であるという議論を練り上げようとするその出願人の

将来の競争者によって注意深く詳細に調べられること

になろう。この話題については，以下に詳細に論じる。

　また，有望な製造を根拠として出願を特別なものと

する嘆願についても，出願人は，嘆願が考慮の準備状

態となっていると見做される前に＄130 の料金を支払

わなければならない。

K．侵害（出願が現時点で発行された特許であると

　 した場合の侵害）

　特許商標局は，継続中のクレームが発行されたなら

ば侵害されているという根拠に基づいて出願を特別な

ものにする嘆願を認める可能性がある（6）。侵害製品

又は侵害行為は，嘆願が提出された時点で存在してい

なければならない。（侵害が見込まれるという場合は

資格がない。）嘆願は，以下の事項を主張しなければ

ならない。

　（A）クレームが発行されたならば，そのクレーム

を侵害するであろう装置又は製品が実際に市場に出て

いるか，或いは，そのクレームを侵害するであろう方

法が実際に使用されていること。

　（B）そのクレームを侵害するであろう装置，製品

又は方法とそのクレームとの厳密な比較がなされてき

たこと，及び，出願人の意見ではクレームのいくつか

は疑いもなく侵害されていること。

　（C）その出願人は，先行技術について注意深く且

つ徹底的に調査をしたか又は調査を行わせたこと，或

いは，関連する先行技術について十分な知識を有して

いること。すでに記録されていない限り，出願人は，

そのクレームにより包囲された主題に最も密接に関連

していると思われる各文献のコピーを提出しなければ

ならない。

　また，出願人は，嘆願が考慮の準備状態となってい

ると見做される前に＄130 の料金を支払わなければな

らない。

　特許商標局は，この根拠に基づいて嘆願を認める前

に追加の情報を要求するかもしれない。

L．出願人の先行技術調査及び分析（加速された審査）

　審査官が未だ審査を開始していない出願に関し，た

とえ他の根拠のどれもが適用できない場合であって

も，出願を特別にするための最後の根拠が利用可能で

ある。特許商標局は，この根拠を「加速された審査」

と呼んでいる。

　加速された審査を求める嘆願は，＄130 の料金と，

一つのみの発明（審査官により決定される）の審査を
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得ることに同意している旨の陳述と，先行技術の調査

及び分析と，を含まなければならない。一番目の要求

は簡単である。二番目及び三番目の要求は，以下のよ

うに詳細に論じられる。

　その嘆願は，総てのクレームが単一の発明のみを記

述していると述べなければならない。その代わり，そ

の嘆願において，審査官が限定要求を発するならば出

願人は一つの発明をトラバースなく選択することに同

意する旨の陳述を行うことができる。いくつかの審査

部の技術センターは，その嘆願が上記の両方を陳述し

ていることを要求し，更に，要求（限定要求）がなさ

れるならば（発明の）選択が電話にて行われることを

要求するであろう。

　従って，審査官による限定要求が妥当であるか否か

にかかわらず，出願人はその限定要求をトラバースす

る権利を放棄しなければならないであろう。もし出願

人がトラバースなく選択を行うことを拒否するのであ

れば，その嘆願は否定されるであろう。

　スペシャルプログラムの審査官がその出願を特別な

ものとするための嘆願を認めるか否かを考慮している

期間と同じ期間中に，（別の）審査官が限定要求を発

する状況は稀であるように思われる（7）。即ち，審査

官は恐らくその嘆願がすでに認められた後に限定要求

を行うであろう。そのため，もし出願人が，出願を特

別な立場に維持しておくことよりも限定要求をトラ

バースすることを望むのであれば，出願人はトラバー

スなしで選択することを単に拒否すれば良いように思

われる。しかしながら，嘆願による出願の特別な立場

は取り下げることができないので，嘆願において選択

を行うことを誓い，後に，その合意に背くというプラ

クティスはリスクを負う。

　例えば，限定要求に対して選択をするという誓いを

尊重することを拒否するというプラクティスをやめさ

せるため，その出願人が拒否するのであれば，いくつ

かの技術センターは出願を放棄し，その弁護士／代理

人に対する潜在的な懲戒的アクションのために，その

ことを特許商標局の Office of Enrollment and Discipline 

（OED）に報告するであろう。その代わり，特許商標

局が出願を放棄せず後に特許となったとすると，特許

権者の競争者が裁判所にその特許は不正行為により権

利行使不能とされるべきであると主張するリスクが存

在するであろう（8）。

　出願人は嘆願中に選択を含ませておくことができ

る。この早期の選択は要求されておらず，特別な状況

がない限り，有利な点を全く有さないようである（9）。

その代わり，出願人は，審査官が選択を要求するか否

か及びどのようにクレームが分割されるかを見るため

に待つべきである。審査官は，唯一つの発明に向けら

れたクレーム群の出願人による指定に同意しないかも

しれないので，早期の選択は全く有益でない（10）。

　その嘆願は，審査前調査がなされたという陳述を含

まなくてはならず，更に，その調査範囲をクラス及び

サブクラスによって列挙しなければならない。適用可

能であるなら，出版物，化学的抽出物及び外国特許等

について議論されるべきである。もちろん，その調査

はクレームされている発明に向けられたものでなくて

はならない。

　別の方法として，その嘆願だけのために調査を行う

代わりに，外国の特許庁による対応外国出願について

の調査を提出してもよい。明らかなことであるが，そ

の外国出願のクレームは合衆国の出願と同一又は類似

の範囲を有さなくてはならない。

　出願の包袋は引用文献を含まねばならず，クレーム

がその発明とその引用文献とをどのように区別するの

か明瞭でなくてはならない。従って，クレームにより

包囲された主題に最も密接に関係していると思われる

引用文献が既に記録に入っている場合を除き，嘆願は，

その引用文献それぞれのコピーを含んでいなければな

らない。また，嘆願は，クレームされた主題が引用文

献に対してどのように特許可能であるかを明瞭に示す

同引用文献についての詳細な議論を含まなければなら

ない。

　加速された審査を求める嘆願が認められるならば，

最初のオフィスアクションから 3月以内にできるだけ

多くの問題を解決するために特許商標局は出願人に審

査官とのインタビューを行うことを奨励する。そのイ

ンタビューの前に，出願人はインタビュー中に議論す

る補正案のコピーを審査官に送付すべきである。

　出願人は，総ての拒絶，異議及び要求に応答する補

正を提出しなければならない。しかし，その補正は，

審査官の調査分野を広げることを要求するものであっ

てはならない（11）。そうでない補正は，不適正な応答

として取り扱われるであろう。
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M．デザイン特許出願の迅速化された審査

　特許商標局は，新しいデザインは限られた期間にの

み流行するので，折に触れて素早くデザイン特許の保

護を取得する必要があることを認識している。出願を

特別なものとする嘆願を提出する選択は，デザイン特

許出願に関して利用可能である。加えて，特許商標局

は出願人に「デザイン特許出願の迅速化された審査の

要求」を提出する機会を与える。そのような要求は以

下の事項を必要とする。

　デザイン特許出願が完全でなくてはならない。即ち，

その出願は，迅速化された審査が要求されたか否かに

かかわらずデザイン特許出願が通常必要とする総ての

書類を有し且つ料金の支払いがなされていなければな

らない。

　迅速化された審査を求める要求は，審査前調査が行

われたことを示す陳述を含まなければならない。外国

特許庁による調査はこの要件を満たす。また，その陳

述は，例えば，その調査の US クラス及びサブクラスを

提供することによって，調査分野を示さなければならな

い。重要な国内及び外国特許文献並びに重要な非特許文

献は総て情報開示陳述書中に引用されるべきである。

　特許商標局は，迅速化された審査の要求を提出する

のに使用され得る書式（Form　PTO/SB/27）を備えて

いる。現在，特許商標局は，この書式をウェブサイ

ト上で提供している。その URL は，http://www.uspto.

gov/web/forms/sb0027.pdf である。

　また，特許商標局は，迅速化された審査に対する料

金を要求する。出願を特別なものにする嘆願に対する

料金（＄130）とは異なり，迅速化された審査の要求

は＄900を必要とする。

　迅速化された審査の要求が認められると，特許商標

局は出願人が迅速化された処理において補助すること

を期待する。特に，出願が特許的に別個の二以上の実

施例を開示していることを根拠として審査官が限定を

要求するのであれば，出願人は選択をトラバースなし

で行わなければならない。出願人がトラバースなしで

の選択を拒否するならば，その出願は，もはや迅速化

された審査を享受できなくなるであろう。

　一般に，迅速化された審査手続きからの「取り下げ」

に対する条項は存在しない。上述したように，出願人

がトラバースを伴わない選択を拒否することは，実務

上，例外的である。

Ⅲ　迅速化された特許商標局の処理の「コスト」

／結果

　特許商標局に処理を迅速化させるか否かを決定する

ために，出願人は幾つかの実務上の考慮すべき事項を

慎重に評価すべきである。特別な場合についての事実

は，迅速化された特許商標局の処理を要求することは

価値が無いことを非常に良く表すかもしれない。幾つ

かの注目すべき考慮事項は以下の通りである。

A．迅速化された特許商標局の処理を求める要求を準備

　 し提出するための料金は出願人のコストを増加す

　 る。

　迅速化された特許商標局の処理を要求する出願人は

料金を支払わなければならない。出願人は（自分自身

で代理する以外），迅速化された処理を求める要求を

準備するために弁護士／代理人に費用を支払う必要が

あろう。また，特許商標局は，上述した根拠のいくつ

かに基づいて出願を特別なものとする嘆願は＄130 の

料金を含むことを要求する。デザイン特許の迅速化さ

れた審査を要求するためには，特許商標局は＄900 を

要求する。

　弁護士／代理人の費用もまた相当に高い。例えば，

発明者の年齢が 65 歳を超えていることを根拠として

出願を特別なものとする嘆願等，幾つかの要求を準備

することに対する弁護士／代理人の料金は低額であろ

う。しかしながら，幾つかの他の要求，例えば，先行

資料調査及び関連する分析を含む嘆願を準備する場合，

弁護士／代理人の費用は非常に高くなる傾向にある。

B．迅速化された特許商標局の処理を求める認められ

　 た要求は特許の早期発行を保証しない。

　出願人はより早い特許発行日を得ることをゴールと

して特許商標局による迅速化された処理を要求するの

であるが，迅速化された処理に対する要求が認められ

ても，幾つかの場合においては，実際にその要求がな

かった場合に対して発行日を十分には早くしないかも

しれない。例えば，特許商標局のいくつかの部署にお

いては，出願の係属期間が長くなく，それらの部署に

おける迅速化された処理が行われていない出願に対す

る最初のオフィスアクションは，迅速化された処理が

行われている出願に対する最初のオフィスアクション

と同じくらい早期に出されるであろう。また，迅速化
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された処理が行われている出願に対する次のオフィス

アクションの発生時期は，迅速化された処理が行われ

ていない出願に対するそれよりも 1月以上早くならな

いかもしれない。更に，審査官が迅速化処理要求が認

められた出願を審査する前に，特許商標局の管理は，

その審査官が迅速化された特許商標局の処理が要求さ

れていない非常に古い出願を先に審査することを望む

かもしれない。加えて，審査官が迅速化された処理に

対する要求が認められた出願を既にドケット上に多く

有しているならば，迅速化された処理の要求が認めら

れた更なる出願は，実際上，より迅速には処理されな

いだろう（12）。

　迅速化された特許商標局の処理に対する要求を提出

する前に，出願人は同じ技術分野の他の出願の係属期

間を確かめ，迅速化された処理に対する要求が認めら

れた場合にどのくらい出願の係属期間を減少させそう

であるか予測すべきである。係属期間についての情報

を取得するために，出願人はその出願が割り当てられ

たアートユニットの監督特許審査官（SPE）に電話に

よりコンタクトをとることができる（13）。その出願人

は，また，技術センターのスペシャルプログラム審査

官に電話し，迅速化された審査に対する要求がどのく

らい早く決定されるかについて尋ねることもできる。

もちろん，出願を特別なものとする嘆願に関し，出願

が依然として初期審査の段階にあれば，出願はまだ

アートユニットに割り当てられておらず，認められた

嘆願は手続きをまだ迅速化していない。

　従って，迅速化された特許商標局の処理に対する認

められた要求を得ることは，より早期の特許発行日を

保証しない。そのような要求を提出することについて

以下で述べる潜在的な損害に鑑みるなら，出願人は，

迅速化された処理を要求することを決定する前に，そ

の要求が処理をどのくらい迅速化させそうであるか，

及び，その特許期間の早期の部分がどのくらい価値が

あるものであるかを考慮するほうがよい。

C．出願を特別なものとする嘆願における陳述はク

　 レーム解釈に利用される。

　出願を特別なものとする嘆願における陳述は出願

の審査経過の一部となるから，それらはクレーム解

釈に利用される。従って，出願人により嘆願中にな

される先行技術とクレームとを区別するための陳述

は，クレームに明示された表現及び対応する明細書の

みに基づくクレーム解釈より狭いクレーム解釈を正当

化するように使用され得る。Starpay.com L.L.C. v. Visa 

Int'l Serv. Ass'n （14）の判決及び Gentry Gallery v. Berkline 

Corp. （15）の判決は，そのようなクレーム解釈の例を示す。

　従って，出願人は，最良であると考える先行技術に

対してクレームが発明をどのように区別するのかの陳

述を出願人に要求する加速された審査を根拠とする

「出願を特別なものとする嘆願」を提出するべきか否

かを決定する際，狭いクレーム解釈がなされるリスク

について考慮すべきである。

　もちろん，出願人が出願を特別とする嘆願を提出し

なかったとしても，審査官が後にその先行技術が新規

性又は自明性の拒絶を正当化すると主張し，出願人は

クレームがその先行技術に対して発明をどのように区

別するのかを説明する陳述を提供する必要がやはり生

じたかもしれない。しかしながら，出願人が嘆願を提

出したと仮定したときにその嘆願において議論したで

あろう先行技術を審査官が主張するかどうかについて

出願人は定かではない。その先行技術が主張されなけ

れば，その先行技術と区別するための陳述は不必要で

あったことになろう。加えて，幾つかの場合，出願人

は，出願を特別なものとする嘆願が提出されたときよ

り遅い後の審査段階において競争状態について一層よ

く知ることがある。従って，出願人は，その競争に関

する知識をもって，先行技術と区別するための陳述を

より注意深く且つ適切に作成することができ，クレー

ム解釈が競争者の製品又は方法を含むのに十分広くは

ないといった機会を減少することができる。

D．出願を特別なものとする嘆願における陳述は，競

　 争者が特許は権利行使不能であると議論するため

　 に利用可能である。

　特許権者が競争者に対して特許侵害の責任を問うと

き，その競争者は通常，特許は無効又は権利行使不

能であると応答するための理由を捜す（16）。その場合，

競争者は侵害の責任を負わない。無効又は権利行使不

能の議論を練り上げるため，競争者は殆どの場合にお

いてその特許の審査経過を研究するであろう。特許出

願人が迅速化された特許商標局の処理を求める要求を

提出していたならば，競争者は，特許は権利行使不能

とされるべきであると議論するための根拠を見つけら
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れるのではないかと，その要求について詳細に調べる

ことができる。

　一般に，出願人が公正，誠実及び正直さをもって手

続きをする義務を怠るなら，出願人は「不正行為」に

関与しており，特許全体が権利行使不能となる。出願

人は以下の場合に不正行為に関与することになる。

　（1）偽りの重要な情報を特許商標局に提出する。

　（2）特許商標局を欺く意図を有している。

　受け入れられてはいるが若干曖昧な「重要な

‘material’」情報の定義は，合理的な審査官が，その

出願を特許として許可し発行するか否かを決定する

際，その情報を重要であると考慮していたであろう実

質的な可能性が存在する情報である。審査官により考

慮された他の情報よりも関連性が低いか又はそれらの

他の情報に対し単に追加的なものであるような情報

は，重要とはならないであろう。裁判所は，重要性

（materiality）及び意図が十分に大きいと決定すると，

その特許を権利行使不能であると決定する。重要性及

び意図の要素のうちの一つが相対的に弱いということ

が示される場合ですら，残りの一つが強いということ

が示されると，その弱い方が補われ，特許は権利行使

不能とされる（17）。

　従って，出願人が，審査前先行技術調査を要求する

根拠に基づいて出願を特別なものとする嘆願を提出す

るならば，出願人は，その調査は十分であることを確

実にし，且つ，最も関連している先行技術を特許商標

局に提出するべきである。そうしなければ，その出願か

ら発生した特許は，手続き中の不正行為により後になっ

て権利行使不能であると決定される可能性がある（18）。

　一例として，ニューヨーク南部合衆国連邦地裁は，

特許は一部において権利行使不能であると決定した。

なぜなら，出願人は手続き中に加速された審査を根拠

として出願を特別なものとする嘆願を提出したが，そ

の嘆願のための先行資料調査は不十分であるとみなさ

れたからである。その調査は弁護士，特許代理人，調

査の専門家，或いは発明者自身によってすらなされて

いなかった。その調査を行った人物の資格は，その嘆

願中には提出されていなかった。裁判所は，調査を行っ

た人物が修士であることに気付き，大学の教授であっ

たことを推論したが，それは，出願を特別なものとす

るための調査を十分なものであると裁判所がみなすの

には不十分であった（19）。

　その一方，ペンシルベニア東部合衆国連邦地裁は，

侵害を根拠とする出願を特別なものとする嘆願に対し

てなされた先行資料調査は十分であったと判断した。

この事件においては，出願人はワシントンを拠点とす

る特許調査者を雇い，出願人に都合のよい情報源のみ

に頼らなかった（20）。

　上記の両方の例において，正しくないと主張された

重要な情報は，審査官が新規性又は自明性の拒絶を正

当化するのに恐らく有用であったであろう先行技術で

あった。しかしながら，米国連邦巡回控訴裁判所はそ

のように限定されない「重要性」の定義を提供する。

具体的には，「出願を特別なものとする嘆願中におけ

る偽りの陳述が出願の迅速化された考慮を促進するの

に成功しているのなら，その陳述は重要である。」（21）。

従って，クレームが先行技術に対して同一又は自明で

あるか否かに何の関係もないように思われる虚偽で

あっても，出願人が少なくとも 65歳であるという（出

願人の年齢に基づいて出願を特別なものにする嘆願に

おける）意図的な虚偽の陳述ですら特許の権利行使可

能性を危険に陥れるであろうと推論され得る。

　要するに，出願人は，迅速化された特許商標局の処

理を求める要求における陳述が正確であるかどうか注

意深く吟味すべきである。先行技術の審査前調査を必

要とする要求に関しては，MPEP には明言されていな

いが，出願人は調査の専門家を雇うことを検討すべき

である。その嘆願が単に許されたとしても，それは特

許商標局が調査は十分であると満足したことを示すに

過ぎず，その調査は特許が権利行使可能であることを

維持するのに十分であったと裁判所がみなすことを保

証しない（22）。

Ⅳ　まとめ

　より価値ある特許を取得するために，出願人はより

早い発行日を取得するために手続きを迅速化させるこ

とを決定できる。殆どの場合，より早い発行日は特許

期間を長くし，それは特許をより価値あるものとする

はずである。出願人は，特許商標局からのより多くの

提出を求めるオフィスアクション及び要求に素早く応

答することにより手続きを迅速化させることができる。

加えて，出願人は上述した方法の一つを使用して迅速

化された特許商標局の処理を要求することができる。

　しかしながら，上述したように，迅速化された特許
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商標局の処理を要求することは「費用」を必要とし，

その費用は増加された特許期間の価値よりも大きいか

もしれず，場合によっては，最低限の増加ということ

になるかもしれない。特許が発行されると，その要求

における陳述はクレーム解釈のために利用可能とな

る。そうした要求は通常，手続きの初期に提出される

から，出願人は後にその特許を侵害するかもしれない

潜在的に競合する製品や方法に気付いていないかもし

れない。従って，出願人は，その要求中に，クレーム

が非常に狭く解釈されて競争者の製品又は方法を含む

ことができなくなる陳述を含んでしまいがちである。

　加えて，迅速化された特許商標局の処理を求める要

求を提出する出願人は，その出願から後に生じた特許

は権利行使不能とされるべきであるという議論のため

に使用される材料を競争者に潜在的に提供してしま

う。もちろん，注意深く書かれた要求は，権利行使不能

であると判断される機会を減じ，出願人は，この減じら

れたリスクは特許期間の増加から生じる価値の予期で

きる増加に十分に値すると判断することができる。

注

（1）35 U.S.C. §§ 271 ＆ 283.
（2）35 U.S.C. § 154（a）．
（3）例えば，35 U.S.C.§§154-156.
（4）35 U.S.C.§ 154（d）．
（5）MPEP §1309.
（6）MPEP § 708.02 は，もしクレームが現状の形のまま発

行されたなら侵害されるであろうクレームに関して「侵

害」という用語を使用している。しかしながら，特許権

は特許期間が開始するまで始まらないから，継続中のク

レームは侵害されることはない。35 U.S.C.§ 154（a）．
（7）Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and 

Director （元は「Director」の代わりに「Commissioner」と

呼ばれていた。）が特許商標局を管理する。彼の監督下，

複数の「技術センター長」は特許審査を管理する。各技

術センター長は，複数の監督特許審査官（SPE）及び「ス

ペシャルプログラム審査官」の職員を持っている。各監

督特許審査官は審査官で構成される「アートユニット」

を管理する。スペシャルプログラム審査官の職務は出願

を特別なものにする嘆願について決定することを含む。

（8）不正行為の件は以下に述べる。

（9）恐らく，その嘆願が選択を含んでいれば，審査官はど

れを選択するのかを聞くために出願人にコンタクトをと

る必要がないから，審査は若干は早く進むだろう。

（10）加えて，審査経過は選択したグループ内のクレームは

単一の発明を包含すると解すべきであることを示す出願

人からの陳述を有するであろう。従って，早期の選択は

不必要にクレームの範囲を変更するかもしれない。出願

を特別にするための嘆願における陳述に基づくクレーム

解釈の件は，以下に議論する。

（11）補正によりクレームが拡大されると，より広い調査範

囲が要求されるかもしれない。出願人がより広いクレー

ムを欲するのであれば，出願人は，その特別な出願が発

行される前に継続出願を提出することができる。それに

よれば，出願人は，競争者の製品についての知識等の市

場に関する新しい知識に基づいて新しいクレームを作成

することができる。

　　Stairmaster Sports/Medical Products, Inc. v. Groupe 
Procycle, Inc., 25 F.Supp.2d 270, 87-79（D DE 1998）事件に

おいては，一つのパーティは，親出願に対してその親出

願を特別なものとする嘆願は再発行のオプションを排除

すると議論することにより，再発行特許中のクレームの行

使を妨げようと試みた。裁判所はこの議論を認めなかった。

（12）しかしながら，迅速化された特許商標局の処理を要求

することは，それにもかかわらず価値がある場合があり，

後に出願された出願であって特別なものとされている出

願が上記出願より前に審査されることはないであろう。

（13）出願人の弁護士／代理人が個人的な PAIR（Patent 
Application Information Retrieval）アカウントを持ってい

るなら，そのアートユニットの情報は安全なインターネッ

ト接続を通して簡単に取得できるであろう。

（14）2005 U.S. Dist. LEXIS 28 （ND TX 2005）． Starpay.com 事

件において，下級判事は選択した用語のクレーム解釈を

連邦地裁に推奨した。その主題となっている特許は，購

入者と販売者との間の特定の取引に関連する取引の独特

な識別子（UTDI）を用いて電子的な商取引を確認するた

めの方法を開示していた。UTDI は，販売者が取引を完了

できるように購入者の身元を確認する。

　　その特許の手続き中，出願人は出願を特別なものにす

る嘆願を提出した。出願人はその嘆願において，UTDI が
発生者により生成され，最終的にその電子商取引及びそ

れに関連する識別子は発生者に確認のために戻り，その

取引が完了するという，正当性が立証された電子的商取

引を提供する方法について，先行技術は教示又は示唆しな

いと述べることにより，クレームを先行技術と区別した。

　　クレームの一つは電子商取引を提供する方法を記述し，

そのクレームは UTDI が使われることを明示的に要求し

ていないことについて争いはなかった。しかしながら，

下級判事は，出願を特別なものとする嘆願における出願

人の陳述は，そのクレームを先行技術と区別するために

UTDI が必要であるということを明瞭にしたと認定した。

従って，下級判事は「その発生者が支払い処理を生成し

たかどうかを確認する」というクレーム中のステップは，

「その発生者は，その発生者が支払い処理を発生したこと

を，（a）その発生者に戻ってきた独特な識別子と（b）そ

の発生者によって維持されている独特な取引識別子の記
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録を有する特定の取引とを比較することにより決定しな

ければならないこと」を意味すると解すべきであると示

唆した。

（15）134 F.3d 1473, 1475（Fed. Cir., 1998）．Gentry Gallery 事

件においては，主題となる特許は，同じ方向に向く二つ

のリクライニングシートを有するとともに，その二つの

シート間に「コンソール」を有する組み立て式ソファを

開示していた。最も広いクレームは，そのコンソールは「固

定されている」と規定していた。手続き中に，出願人は，

その出願を特別なものとする嘆願において，二つのリク

ライニングシートの間の要素は「それ自身ではコンソー

ルではないリトラクタブルな構造体である「トレイユニッ

ト」であると描写することによって，そのクレームを先

行技術と区別した。

　　裁判所は，被疑侵害ソファの関連する特徴部分は，「折

りたためられることにより，近接したリクライニングチェ

アの間にテーブル面を提供するセンターシートの背もた

れ」であると決定した。そして，裁判所は，この特徴は

出願人がそのクレームを出願を特別なものとする嘆願中

にて区別した先行技術の特徴と同じであると認定した。

従って，告訴された装置はクレームを文言上侵害し得な

かった。（裁判所は，出願を特別なものとする嘆願におけ

る議論は審査経過禁反言を生じさせ得るものであり，均

等論下での侵害の議論を排除すると付け加えた。）

（16）「無効」との判断に達する場合と「権利行使不能」との

判断に達する場合とで法律上の理論は異なるが，実務上

の影響は本質的に同じである。即ち，特許権者は競争者

がその特許された発明を実施することを妨げることがで

きない。

（17）Graco Children's Prod., Inc v Century Prod. Co., Inc., 38 
USPQ2d（BNA） 1331 （ED PA 1996）．

（18）特許の総てのクレームではないが幾つかのクレームが

新規性又は自明性により無効であると決定されるときで

も，残りのクレームは特許権者の競争者に対し行使可能

のままである。これに対し，特許が権利行使不能である

と決定されると，行使できるクレームは一つもない。

（19）D.O.C.C. Inc. v Spintech Inc., 36 USPQ2d（BNA） 1145 （SD 
NY 1994）．

（20）Graco Children's Prod.
（21）General Electro Music Corp. v Samick Music Corp, 19 F.3d 

1405, 1411 （Fed Cir 1994）．
（22）著者は，依拠された審査前調査が類似のクレームに対

して外国特許庁によってなされた場合において，その審

査前調査が不十分であるということに基づいて権利行使

不能であると判断された特許について知らない。

（原稿受領 2005.7.12）
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