
 
 

米国特許出願の中間処理におけるポイント 

 
荒木哲朗 （京都工芸繊維大学 先端科学技術課程） 

 
１．はじめに 

 私は２００６年より、弁理士として、大阪府内の特許事務所において外国出願（主に米国、

欧州）等を担当している。本発表では、日本とは異なる米国における中間処理（出願から特

許許可通知までの間における特許庁とのやりとり）の応答のポイントについて、経験に基づ

いて（技術分野：主に機械、靴）いくつか紹介する。 

２．各手続における留意点 

（１）限定要求（単一性違反） 
 審査官が２つ以上独立して区別される発明のクレームがあると

判断した場合に出される要求を言う。ＰＣＴ段階で単一性が認めら

れていても米国移行後に同要求がなされることがある。選択したク

レームが審査で拒絶された場合、非選択のクレームに切り替えるこ

とはできない。非選択のクレームについて権利化を図りたい場合、

別途分割出願をしなければならない。               （限定要求の例） 

（２）１ｓｔＯＡ（Office Action：拒絶理由通知）通知後の対応 

１ｓｔＯＡ通知時のクレームについての補正の検討や特許性についての反論だけではなく、

新しいクレームの追加の要否を検討すべきである。 
１ｓｔＯＡに対する応答で同ＯＡを解消できない場合、基本的にファイナルＯＡ（日本の

最終拒絶理由に該当）が通知される。このファイナルＯＡに対する応答においてはクレーム

の補正に厳しい制限が課されており、ファイナルＯＡ通知後に新たにクレームを追加するこ

とは認められない。したがって、１ｓｔＯＡ応答時に新たなクレームの追加を検討し、有用

と思われるクレームを追加しておくことで、ファイナルＯＡにおいて当該新クレームの特許

性についての審査官の評価を得ることができる。 
新クレームの記載について、そのまま引用できる明細書の文言がない場合であっても、構

造が図面に明示されていれば、当該構造を文章化した新クレームの追加は可能と言える（経

験上、認められなかったことはない）。このことから、米国に出願する案件については図面を

充実させておくことが肝要と考える。 
（３）ファイナルＯＡの通知後の対応 
 従前は、「クレーム補正が認められない可能性はあるものの、補正が認められて、かつ、拒

絶理由をクリアできるかもしれない」との期待感から、ファイナルＯＡに対しクレーム補正

を提出して対応していた。しかし、補正の内容の程度にかかわらず、殆どのケースにおいて、

審査官は補正を認めないため、補正を認めさせるためにＲＣＥ（Request for Continued 
Examination：審査の再開を請求する制度）を提出し、同時にクレームを補正していた。すな
わち、従来の対応は、「ファイナルＯＡ通知→現地代理人へ対応指示（クレーム補正含）→補

正却下（このままでは拒絶確定）→ＲＣＥ提出＋前記クレーム補正」となっていた。 
一方、最近では、ファイナルＯＡ通知後にクレームを補正する場合、同ファイナルＯＡに

直接応答してクレームを補正するのではなく、いきなりＲＣＥを提出してクレームを補正す

ることを勧めている。すなわち、最近の応答は、「ファイナルＯＡ通知→ＲＣＥ提出＋クレー

ム補正」となり、上記従来の対応の流れのうちの青字箇所の現地代理人費用を節約できる。 
（４）ＩＤＳ（Information Disclosure Statement：情報開示陳述書）  
 日本にはない制度である。出願から特許証発行までの間、同出願の特許性に関し知り得た

情報を米国特許庁に提出する義務があり、提出しなかった場合、権利行使が制限される可能

性がある。どの程度の範囲まで提出すればよいのか明確な基準はないが、少なくとも、対応

外国出願のＯＡで引用された文献は提出すべきであると考える。 
（５）和文英訳について 
翻訳者に丸投げしていては、より質の高い英文明細書に仕上げることは難しいと思われる。
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翻訳者は英語のプロであるが、技術的知識に乏しい場合があり、翻訳文において技術内容が

正確に翻訳されているか否か、また、正しい専門用語が使用

されているか否かを依頼者側で確認すべきである。 
 たとえば、右図のようなオムツの折り畳み装置について、

元の和文クレームの「第１面と第２面とが対面するように」

との記載について、「…opposed to…」と訳していたところ、
ＯＡにて右図の引例を挙げられた。引例は第１面と第２面と

が対面していないので、この点について審査官に確認したと

ころ、「opposed to」の意味は広く、対面することなく互いに   （装置の概略図） 
別々の方向を向いている場合も含まれるとの見解を得た。こ 
の結果、「opposed」を「faced」に補正して対応し、拒絶を解消した。 
３．ＯＡ応答に関するアドバイス 

（１）ＯＡが通知された場合、「米国の出願だから現地代理人に任

せよう」と考える方も多いのではないかと思う。しかし、現地代

理人は日本側の事情を把握していないため、現地代理人に対応を

検討させても良い案を出してくる可能性は低い。  
引例を回避するためだけに不要な限定を加えた案を提案してくる

こともあり、検討させる分だけ現地の費用が余分にかかる。 
したがって、出願人が主体となって対応案を作成すべきである。 
（２）日本同様、インタビューは米国でも認められる（２回目以

降は審査官の裁量）。最近の傾向として、審査官はインタビューに

好意的・協力的である。なお、対面インタビューは現地代理人の

費用が高くつくため、ＴＥＬインタビュー等を行うのが良いと思

われる。 
インタビューの準備として、出願人がＡ４用紙１枚程度のイン

タビューサマリを作成する。右の例のように、本願と引例との構  （インタビューサマリの例） 
造の違いについて図を用いて示し、文章はシンプルにする。インタビューサマリとクレーム

補正案を現地代理人に送ってインタビューを実行させる。 
（３）意見書について 
 日本の出願において意見書を作成する場合は、構造の違いを記載するだけでは足りず、顕

著な効果を主張することが多い。 
一方、米国では、多くの場合、上述のインタビューサマリの内容と同様、構造の違いを簡

潔に記載し、顕著な効果等について長々と反論を記載することは殆どない。 
機械の分野における物の発明について言えば、何らかの構造的な違いがあれば特許される

可能性が高いという点で米国の方が特許を取得しやすいと思われる。 
（４）審査官データ 
公的なサイトではないが審査官の審査データが入手できるサイトがある。 

（http://www.examinerwatchdog.com/examiners）  
担当審査官の査定率が他の審査官と比べて低い場合、発

明をなかなか理解しない審査官、または、自分の考えを曲

げない頑固な審査官である可能性があるため、インタビュ

ー時に審査官の上司を必ず同席させることが有効と思われ

る。また、１ｓｔＯＡ応答の段階である程度クレームを限

定することを検討するのも一案であろう。        （同サイトの検索結果例） 
４．終わりに 

以上、米国特許出願の中間処理に関するいくつかのポイントについて、経験を踏まえて紹

介した。高い費用をかけて米国に出願するからには、より良い質の英文明細書で、効果的な

対応を心がけて、有用な特許を取得すべきである。上記の留意点およびアドバイスが、今後、

皆様の役に立つことがあれば誠に幸いである。 
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