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１ 仮出願の意義

一般の企業では平均総収益の約 3.5％を研究開発に

充当しているが，最近は総収益の 40％近くを研究開発

費に費やしている先端技術企業もあると言われてい

る。しかし，高額な研究開発費の先行投資には，採算

のとれる商品が見つかる前に多くのプロジェクトが無

駄に終わってしまうというリスクを伴う。また，たと

え市場価値のある新製品が開発されても競合者が商品

をコピーして市場シェアを盗んでしまうというリスク

も増大している。

従ってこれらの部門の最先端企業は，最新技術の開

発と同時に自分達の発明を保護する戦略を開発および

実施しなければならない。多くの場合，新製品は特許

化等，企業の幅広い知的財産によって具体化される。

技術開発者は，新製品を特許保護することで自分達の

技術開発投資による利益を最大限にすることができる。

事実，確実なパテント・ポートフォリオこそが競合

者を寄せ付けない唯一の効果的な方法と言える。しか

し，パテント・ポートフォリオを戦略的に作成して用

いる企業は多くの重要な選択に直面している。例えば

特許出願人はどこの国で特許保護を求めるべきか，い

つ出願するのが最適なのか，どのような形式で出願を

するべきなのかを決めなければならない。

適切な選択は出願企業それぞれの必要性によって異

なるが，一般的に米国は市場価値が高く，知財保護に

おいては間違いなく世界最強の場所であると言える。

当然多くの国際企業はこの事実を無視することができ

ず，事実 2012 年だけで日本を本拠地とする出願人か

らは，8 万件以上の特許出願が米国で行われている。

また日本の件数とは大きな相違があるが，ドイツや韓

国もそれぞれ 3 万件程度の米国特許出願をしている。

殺到する出願数に関連し，多くの国際企業は，米国で

の特許保護が特許戦略にとって必須であるかどうかを

考える必要がある。
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技術力によって経済が大きく左右される今日，優れた発明が多大な利益をもたらすと言っても過言ではな

い。従ってエレクトロニクスから医薬品まで扱うような最先端の企業の間では，次の大ヒット商品をより早く

開発し，特許権を取得するために凄まじい競争が繰り広げられている。

この企業間の戦いの中にあって，近年米国先端企業が確実に活用の度合いを強めているのは，仮出願の制度

である。米国企業による仮出願の全特許出願に占める割合は徐々に拡大し，現在では約 18％に達している。

これに対し，日本企業の活用比率は，何と0.3％に留まる。

本稿は，日本企業が仮出願の制度を効果的に活用するための戦略と実務のポイントを解説することを目的と

する。
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しかし，特に 2011 年の米国発明法の改正と 2013 年

3 月からの新発明法の完全実施によって米国での特許

保護取得は極めて複雑になった。つまり，米国発明法

はこれまでの「先発明主義」から他の多くの国で既に

採用されている「先願主義」に移行し，発明の優先性

は発明日ではなく最も早く出願された日で決定される

ようになった。従って，特許出願の最適時期は，同一

もしくは類似した発明を競合者が先に出願してしまう

危険性を最小限にするために，発明者が発明の詳細に

ついて充分な説明を提供できる時点ということにな

る。その結果，特許出願人は新規の特許出願につい

て，最もコスト効率がよい手段を見つけなければなら

なくなった。

一つの解決方法として，早期出願を確保するコスト

効率のよい手段である米国「仮特許出願」がある。仮

特許出願は，合衆国法典第 35巻第 111条(b)項に基づ

き米国特許商標局（USPTO）に出願できる米国仮特許

出願制度である。簡単に言えば仮特許出願は，第 35

巻 112条に基づいて必要とされる記載要件と実施可能

要件に応じた発明主題の詳細な内容について有効な出

願日を確保できるので，一時的な出願権保持の役割を

果たすことができる。しかし，あくまで「仮」の出願

なので，仮出願は正式な審査の対象とはならず，開示

された発明に対して直ちに法的効力を出願人に与える

ものではない。また仮出願は，12ヶ月経過すると自動

的に放棄となり復活することができない。

２ 仮出願の実務

この地位を利用するためには，特許出願人は仮出願

の出願日から 1年以内に次のいずれかの出願をしなけ

ればならない。（1）米国で本出願をする，（2）特許協

力条約（PCT）に基づいて国際出願をする，（3）仮特

許出願を本出願に変更する申請書を提出する。後続の

本出願あるいは国際出願は第 35巻 119 条(e)項に基づ

いて仮出願に優先権を主張しなければならない。

本出願の審査は追って開始されるが，米国では特許

出願人は仮出願に充分に記載された全ての主題に関し

て最先の出願日という利点を享受することができる。

本出願の審査では，審査官は一般的には，仮出願前の

基準日前の先行技術のみを適用する。しかし後に説明

するように，仮出願は発明についての適切な開示を含

まなければならない。この要件を満たさない場合は，

最先の出願日をクレームする利点は意味のないものに

なってしまう。

一般的な米国本出願に加えて，米国仮特許出願を行

う機会は 1995 年に初めて GATTウルグアイ・ラウン

ド実施の一部として与えられた。それ以来USPTOに

出願される仮特許出願の件数は，毎年着実に増加して

いる。優先権を主張する全ての米国出願の 3年超の調

査によると，その約 18 パーセントに米国仮特許出願

の優先権が主張されていることが判明した。現在まで

に米国で 170 万件以上の仮特許出願がされている。

幅広い技術を扱う企業名は，何千にも及ぶ仮特許出

願に表示されている。例えば，エレクトロニクス関連

の企業は，200 件以上の仮特許出願を行なう少数のイ

ノベーティブな企業と共に頻繁に仮特許出願を行なっ

ている。特に Qualcomm, Inc.社は並外れており，頻

繁に仮特許出願の利点を生かして，1年で 800 件以上

の仮特許出願を行いました。Medtronic, Inc. 社や

Tyco Healthcare社のようなバイオテクノロジーやヘ

ルスケア関連の企業もまた相当数の仮特許出願を行

い，今後もその傾向が続くであろう。

このように米国では仮特許出願は人気があるが，一

般的に外国ではあまり用いられていない。事実，英

国，オーストラリア，フランスにおいて仮特許出願は

3パーセント以下，さらに韓国，台湾，ドイツにおいて

は 1 パーセント以下である。日本は，約 0.3 パーセン

トと極端に低い。

国によって仮特許出願数に大幅な格差があるのは

様々な理由があるが，米国において比較的多数の仮特

許出願がされるのは，米国仮特許出願メカニズムの利

点が戦略的に用いられている証拠である。
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事実，2012 年度に 16 万件以上の米国仮特許出願が

行なわれており，米国で特許出願人にとって米国仮特

許出願は間違いなく将来的な経済的利益につながる有

益な手段であると言える。しかし，仮特許出願を利用

できるのは米国企業に限られない。これまでに仮特許

出願を利用していない外国企業も，この潜在的な利益

を認識し取得するために，自らのパテント・ポート

フォリオを構築する手段として用いるべきである。

米国仮特許 米国本特許

実質的な内容以

外の書式の必要

性？

なし 書式および欄に記

入，正式図面が必要

特許の交付 通常特許出願をした

場合のみ

一般的に出願から

18ヶ月以内

出願のための必

要事項

明細書，図面，出願

データシート，出願

料

明細書，図面，出願

データシート，特許

請求の範囲，出願

料，情報開示陳述

書，宣誓書または宣

言書（あるいは宣誓

書または宣言書提出

遅滞の課徴金）

PCT の優先権

となるか？

Yes Yes

出願日の確保 通 常 特 許 出 願 を

12ヶ月以内にする場

合は確保

確保

費用 $250 〜$1260

仮特許出願の利点の一つにその柔軟性を挙げること

ができる。一年または数ヶ月のうちに進化するような

技術を開発する上で，この柔軟性は非常に重要であ

る。出願人が直接通常特許出願を行なう場合，当初開

示されていない新規の実施例や説明を導入しようとす

ると，「新規事項」として拒絶される。しかし仮出願後

12ヶ月の間であれば，本出願を行なうことが可能で，

出願人は仮出願の当初に開示していなかった新規の実

施例や発明の特徴を追記することが認められている。

このため USPTOは，本来認められない「新規事項」

を仮出願が行なわれた場合にのみ許可するわけであ

る。また新規事項の優先日が後日の出願日となり，仮

出願の出願日まで遡らないので技術開発の変更に対応

できることは非常に有利である。

例えば，企業は発明者が発明を実施するために充分

な説明が提供できる時点で，最初の仮特許出願を提出

することができる。次の 1年の間に発明者は，その発

明の開発を続け，新規の実施例や追加的な添付資料や

実験的証拠を付け足すことができる。出願人は，発明

が商品化される可能性の高い特徴を示す実施例，一連

の実験検証の完成のような画期的な出来事の内容を新

規特性，新規実施例として二回目の仮特許出願で提出

することができる。

また，USPTOは優先権の根拠となる仮特許出願の

数を制限していないので，出願人は，必要に応じた数

だけ新規仮特許出願を提出することができる。実際

に，米国本特許出願において 5ないし 6件の異なる仮

出願で優先権を主張している例もある。

仮特許出願において最低一人の共通の発明者がいれ

ば，出願人は最初の仮特許出願の出願日から 1年以内

に 1件の通常特許出願を行ってそれぞれの仮特許出願

についての優先権を主張することができる。1件の本

特許出願で 1年を通した全ての開発事項をまとめるが

できるわけである。この場合，複数の特許出願や手続

きをしたり，それぞれの新規実施例について一部継続

出願をするよりも，出願人はただ 1件の特許出願で複

数の実施例について将来的な特許保護を可能にするこ

とができる。このため，複数の特許出願のための重複

した手続き及びそれに関わる膨大なコストを削減する

ことができる。

一連の仮特許出願は，政府への出願料金が比較的安

価なため，決して莫大な費用のかかるものではない。

2013 年度の仮特許出願料金は，大企業の場合 250 ド

ル，「小企業」と認められた場合は，125 ドルである。

一方，米国通常特許の出願料金は大企業の場合 390 ド

ルであるが，そのほかに調査料 620 ドルと審査料 250

ドルが必要である。また USPTOは多項従属クレーム

1 つにつき 450 ドル，3項を超える独立クレームがあ
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る場合，1項につき 250 ドル，全クレーム数が 20項を

超える場合，1項につき 62 ドルである。これらを合計

すると，最初の拒絶通知を受け取る前の本出願だけで

軽く 1000 ドルを超えてしまう。本出願の基本出願料

金は約 1260 ドルで，仮出願は 250 ドルである。

これらの費用は避けることができないが，仮特許出

願は比較的安価で，出費を最高 1年遅らすことのでき

る仕組みになっている。そしてその 1年間で特許出願

人は資金調達をしたり，また発明に対するさらなる投

資が本当に価値のあるものか市場調査することができ

る。資金調達をして特許取得する場合と特許保護なし

で市場に参入する場合は，後に明確な違いを示すこと

になる。

３ 仮出願を活用するための戦略的考察

米国仮特許出願は，USPTOによって正式に審査さ

れないので出費や審査手続きを遅らせるためにも利用

される。通常特許出願の場合，出願後一年か二年目以

内に拒絶通知を受け取る可能性があるが，最初に仮出

願を行うと最初の出願日から最初の拒絶通知の間に 1

年間の時間を稼ぐことができる。複雑な特許審査の場

合は多額の出費を一年遅らすことができるばかりか，

審査包袋の作成を遅らすことができる。

米国において審査包袋の作成を遅らせることは重要

である。というのは，先行例の引用による拒絶，出願

人による反論や補正など，特許出願に関する書面のや

りとりは，公開されるからである。従って競合者は審

査中の出願を監視し，侵害の可能性や回避方法を評価

する上で有効な情報を入手することができる。

また出願が集中するような分野では，審査を遅らせ

ることによって競合者が将来的に特許性ある主題の範

囲に関する USPTOの意見をすぐに閲覧することがで

きず，審査中にクレームの訂正が必要かどうかを推測

しなければならないので，出願人にとって有利である。

その他にも仮特許出願は，最高 1年間発明を秘密と

して保持しておきながら，出願日を確保できるという

利点がある。国家安全問題に関与した非常に稀な例外

を除き，USPTOは，通常特許出願の場合，出願後約

18ヶ月で正式に出願を公開する。特許出願の公開は，

競合者に対して発明をどのように生産し使用するか教

えることになるので，商業的には好ましくない。従っ

てもし発行された特許で最終的にクレームされていな

い実施例や発明を出願人が開示している場合，競合者

はクレームされていない主題を容易に模倣し，自分達

の製品に取り込むことができる。

しかし，仮特許出願については異なった形式で公開

される。USPTOは，もし仮特許出願が後続の本特許

出願の優先権主張文書としてクレームされた場合に，

仮特許出願を公開する。しかし，もし後続の本特許出

願が 1年間のうち行われずに，仮特許出願の期間が失

効した場合，仮特許出願は USPTOによって公開され

ることはない。従って出願人は，仮特許出願によって

1年間のうちに発明を公知とするかどうかを決定する

チャンスが与えられていることになる。この期間中に

出願人は特許性についての研究を続け，発明に対する

保護範囲が適切なものであるかを評価することができる。

もし出願人が発明を秘密として保持した方がよいと

決定した場合は，競合者が出願の事実を知らないうち

に仮出願を失効させることができる。

多くの特許出願人は，戦略的に米国での特許期間の

効率的利用法として米国仮特許出願を用いている。特

許の存続期間は 20 年間と決められており（期間放棄

や特許期間の調整で若干の変更あり）米国特許法では

米国特許は出願日から起算されるも，仮出願の出願日

は明確に除外されている。

従って最初に米国仮出願をして，後に適切な優先権

を主張した本出願を行うと，仮出願の出願日から 21

年の期間ということになる。直接本出願を行った場合

と比較すると，米国仮出願を行うことで 20 年の最後

の 1年を延長できることになる。最後にもう 1年延長

できることは，特許期間の最終年度が最も有益な医薬

品分野で特に有利である。

さらに本出願と比較して，米国仮特許出願のその他

の利点は USPTOから必要とされる正式出願要件が最

小限であるということである。全ての要件をすぐに入

手できるようにしておくと，将来的な特許権所有者は

必要に応じて直ちに情報を整理して特許出願を行うこ

とができる。

例えば，仮特許出願では USPTOに発明の明細書，

図面，「出願データ・シート」と呼ばれる書類を提出す

るだけで，出願日を確保することができる。この出願

データ・シートは USPTOから発行されており，発明

の名称，発明者の氏名および住所，その他の連絡先な

どの出願と発明者の基本的な情報および米国政府関連

の発明であるかを記載する。仮特許出願の場合，発明

者の署名をした宣言書あるいは宣誓書は必要ない。
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本出願や特許協力条約（PCT）による国際出願とは

異なり米国仮特許出願は外国語での出願も可能で出願

要件が最小限であることは，外国出願人にとって好都

合であると言える。従って出願書類を英語あるいは

PCTが認める外国語に翻訳する時間やコストを本出

願を行うまで延期させることができる。

さらに，仮出願の実質的内容には発明に関する充分

な説明が必要とされるが，米国仮特許出願には厳しい

書式の要件はない。例えば，論文審査のある専門誌に

掲載される科学論文の下書き，手書きの実験ノートの

コピーであっても仮特許出願として提出することがで

きる。

しかし，発明については適切な説明をして出願日を

獲得することが必要なので，このようなアプローチは

お勧めできない。また必要とされる手続きが最小限な

ので，突然の会議，発明の開示が予定される発刊間近

の専門誌の出版日が決定された場合など，米国仮特許

出願は緊急な場合の特許権確保にも重要な意味を持つ。

また稀な場合であるが，仮特許出願は特許出願に多

額の費用がかかる弁護士料の支払いを延期するという

費用効果のある手段と言える。例えば，ある発明が限

定された商業的重要性を持ち，出願人が開示の締め切

りに直面している。もし出願人が特許保護に関わる経

済的な責務を負うことを確約できないが可能性を全く

捨てきれない場合，出願人は，何千ドルにもなる弁護

士費用を負担することなく発明の詳細を仮出願として

提出することができるのである。

この方法は，仮出願によって適切に開示される発明

主題の出願日を確保しながら，かつ出願人が将来的な

費用に関わるリスクを考慮することができるので，仮

特許出願が戦略的に用いられていると言える。

しかし，将来的な特許出願は，仮出願が適切に準備

された場合にのみその利点が充分に生かされる。例え

ば，前述のように仮特許出願は，合衆国法典第 35巻

112条に基づいて必要とされる明細書と実施可能要件

に応じた発明主題の詳細な内容についてのみ有効な出

願日を確保することができる。

つまり，USPTOによる仮特許出願は比較的容易な

形式で出願できるが，出願人は仮特許出願の本質を無

視することはできない。にわか作りの仮出願が後続の

本出願で主張される優先権の基盤としての役割を果た

すことができない例は珍しくなく，多数の仮出願が本

来の目的を果たせずに後日放棄されている。

従って，パテント・ポートフォリオでの仮出願を効

果的に使用するためには，先進的な計画とポートフォ

リオの潜在的価値を熟考して構築する必要がある。こ

の点を考慮して，DLA Piper USA LLP はメキキクリ

エイツ株式会社の協力で，_Genius Note`と呼ばれる

ウェブ上のプラットフォームを立ち上げようとしてい

る。Genius Note は，出願人の手助けとして仮特許出

願に必要な情報を収集し体系化するツールで，さらに

この情報を元に出願人の代理として仮特許出願を行う

米国で登録された特許専門家と連絡を取ることができる。

Genius Note は，特許部門を持った大企業から特許

部門や専門家を持たない小企業までの特許出願人，特

に外国出願人に対し仮出願についての必要な機能を提

供しる。例えば経験を積んだ弁理士や特許専門家を有

する外国の先端企業は，すでに準備された開示書類を

出願するために米国で登録された特許専門家とコネク

トする窓口として Genius Note を用いることができ

る。反対に，熟練した弁理士や特許専門家のいない企

業では，Genius Note に準備されたテンプレートを用

いて発明者が不慣れな特許のプロセスを学ぶことがで

きる。Genius Note はさらに新任の弁理士のトレーニ

ング用にも活用できる。

これらのテンプレートは米国での特許保護を対象と

した発明技術の種類やユーザーの特許出願に対する精

通度に応じて分かれている。「生物，化学，医薬品関

連」「ソフトウェアおよびビジネス手法」「機械系」「電

気系」のそれぞれの分野においてさらにビギナー向け

と上級者向けに分類されている。「上級者」向けのテ

ンプレートは米国特許の一般的な出願情報をユーザー

に示し，ビギナー向けは，情報開示の種類ごとに詳細

で有益な情報や，米国特許専門家によって作成された

発行済みの特許例を示している。

例えば，Genius Note は，仮特許出願での開示の

ファースト・ステップとしてユーザにクレームの下書

きについて示している。USPTOは仮特許出願ではク

レームを要求していませんが，出願の下書きを始める

前に発明に対する感覚を高め，発明における新規特徴

事項を最適に表現する言葉を見つけ出すためにクレー

ム・セットを準備されることを強く勧める。さらに，

事前にクレーム・セットを準備することで，前述のよ

うに特許保護を求める発明の主題に必要な開示の範囲

決定が容易になるので重要である。

特許出願やその準備に不慣れな場合，Genius Note
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のクレーム下書きの解説をご利用下さい。この解説

ページには，クレームの準備に用いられる一般的な

フォーマットや米国特許専門家が通常用いる言葉が説

明されている。Genius Note のベータ・テストで用い

られた解説ページの抜粋を例示する。

クレームの下書きの解説

・各クレームは連番を付けて，単一文で書かなければならない。

・クレームには一般的に「独立クレーム」と「従属クレーム」

がある。従属クレームは，他のクレームの主題を引用し具

現化したものである。独立クレームの範囲は，先行技術と

区別した上で発明についてできるだけ広範囲で不可欠な特

徴全てを網羅する。従属クレームは，重要性の低い発明の

特徴あるいは特性についてより詳細な記載をしながら範囲

を徐々に狭くする。

・クレームの構造は一般的に「導入部（preamble）」から始ま

り，ここではクレームする発明の分類を広義に特定，例え

ば ... の装置（_A device... ）̀あるいは ... の方法（_A meth-

od... ）̀または ... から成る（_comprising ）̀が続く一般的な

説明をする。そしてクレームの本体部（_body ）̀が続き，

ここでは発明の特別な特性について説明しる。この一般的

な構造は，少なくとも特性が本体部に記載されていると解

釈されるが，特定されていない追加を記載することもできる。

・一般的なクレームの構成は次のように記載される。例え

ば，クレーム 1 が独立クレームでクレーム 2，3 がクレーム

1 の従属クレームである場合，

１．ステップA，ステップ B，ステップ Cから成る手法

２．クレーム 1 の手法で，さらに X，Y，Zから成るグルー

プの最低一つを有する。

３．部品A，部品 B，ステップ Cから成るクレーム 1 の手

法を実行するシステム

・不明確性を回避するために同じ特性を引用するときも同じ

用語を使用する。例えば，クレーム 1 の「a handle」付き

の装置を引用する場合，後続の引用には「the」を用いて

「the handle」と記載する。

・クレームに使用されるそれぞれの用語の意味は明確でなけ

ればならず，また別のクレーム要素と比較して使用する以

外には相対的な意味（例，小さい，近く）での使用は避け

るべきである。その代わり，必要であれば実際の数値（例，

5mm以下）を，記載する。もし「約」あるいは「相当」と

いう言葉を用いる場合は，これらの言葉の詳しい定義を記

載する（例，約とはこの測定法における標準誤差を示す）｡

・可能な限りクレーム用語は，器具や装置の単なる機能や発

明目的を意図にした特性ではなく構造特性を言及する。で

きれば，それぞれの構成要件は「wherein」あるいは

「whereby」を用いて構成要素の機能的関係を記載する。

・クレーム用語は，明細書に定義がない限りその技術で知ら

れている通常の意味で解釈される。従って発明の目的通り

に表現する言葉を注意深く選択することが重要である。

・ビジネス手法を対象としたクレームは，機械（コンピュー

タ等）や独立クレームの手法に関連する記事の物理的転移

についても言及されることを勧める。

・次に付与された特許のクレームを用いて技術的クレームの

ドラフトの仕方を説明する。

クレームの下書きに加え，Genius Note は「発明の

詳細な説明」に必要な情報について詳しく説明してい

る。クレームの下書きと同様，Genius Note のベー

タ・テストで用いられた解説ページの抜粋を例示する。

発明の詳細な説明の解説

・発明の詳細な説明を記載し，物理的特質，機能，協動関係

についても記載して下さい。説明は発明を広義に説明し，

同時に発明をどのように生産し使用するのかについて明確

な説明を加えて下さい。この部分は重要で，当該技術分野

における通常の技術を有する者がこの文書および当該技術

分野分野における通常の知識を用いて，日常の実験以上の

過重な準備をすることなく発明が実施できる技術情報を開

示しなければならない。

・発明の詳細な説明には，発明の特徴あるいは局面について

本質的要素と任意的要素を記述する。可能な限り広義な用

語を用いて，同時に特定の特徴や代替手段については明確

に記載する。もし特定の特徴が商品化される場合は，期待

される商業的特徴について特に詳細な記述を準備して下さい。

・必要とされる特質と必要ではない特質についての区別を明

確にすることは重要である。発明が正しく機能するための

特徴が必要でない限り，それらの特徴についてはオプショ

ナルあるいは「可能性のある」ものであると明示されるこ

とを勧める。また，クレームする発明の主題について「発

明」（_the invention ）̀と呼ぶことを避け，代わりに「例」

（_example ）̀等の言葉を使用されることを勧める。これ

は，潜在的にクレームの範囲を不必要に制限することを避

けるためである。
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・ドラフト作成のために，まず発明の概略と一般的な説明，

およびその発明がもたらす効果について記載して下さい。

さらに詳しく説明するために，Fig. 1 から始まる図面を直

接引用することができる。図面に示されたそれぞれの特徴

の構造について記述する。どの図面の説明なのかを忘れず

に記載する。明確にするために図面のそれぞれの特徴に番

号を付け，どの図面においても同じ名前と番号で引用し

る。もし図面に示されていない別のデザインや構造がある

場合，それらについては特に詳しく説明する。それぞれの

特徴について寸法，面積，材質，物性，その他の特性を詳

しく記載して下さい。全ての構造的特徴が説明できたら，

次に個々の特徴が互いにどのように作用し協動するか，機

能関係，そしてそれをどのように使用するのかについて説

明する。この発明の詳細な説明の部分にそれぞれのクレー

ムの主題が説明されているかを確認する。

・量，時間，温度等を明記する場合，最も望ましい値と適切

な値の範囲を記載する。広範囲な値のうち適切な中間点に

ついての説明も有益である。例えば，仮定的な過程で最も

望ましい温度が 100℃であっても，75℃から 125℃の範囲

であれば作動可能であれば，次のように記載する。：

−「このプロセスは 75℃から 125℃の温度範囲で実施可

能である。場合によっては最も望ましい温度は 100℃で

あるが，その他の温度でも可能である。例えば，85℃か

ら 115℃の範囲，95℃から 105℃，あるいはそれらの間の

どの温度でも可能である。」

・曖昧な意味をもつ法律用語の使用は避ける。関連分野にお

いて通常どのような用語も使われていない場合は，用語の

定義を加えて下さい。別の「用語の定義」でどのように使

用されるのかを定義することができる。しかし用語を定義

する場合，記載された定義はクレームの範囲を解釈したり

制限するのに用いられる可能性があることを念頭に入れ

る。特別な定義を加えない場合は，用語は先行例で知られ

ている通常の意味で解釈される。従って発明を目的通りに

表現できる用語を注意深く選択することが重要である。例

えば，もし発明が物体の動作を抑制するが，停止させるも

のではない場合，絶対的な阻む（_prevent ）̀という言葉よ

りも「制限する」（_restrict ）̀のような言葉を用いる。

・発明を実行するために分析したり，実験的な例がある場合

は，別の「実施例」の部分にデータを記載して下さい。こ

の部分には，発明のための実験の手順や結果を，当該分野

の論評の対象となる文献に開示される程度に詳しく記載す

る。もし可能であれば，新規の特徴に起因する改良点を強

調する比較例を加えるが，タイトルは「比較例」としてク

レームした主題の実施例ではないことを明確にする。

この解説ページを参考にして，特許出願人は最も広

い意味での発明を熟考し，より広い範囲で特許保護を

確保できる発明の説明を記述することができる。前述

のように仮特許出願は，適切に開示された発明主題の

出願日のみを確保するので，出願人はできるだけの情

報を提出することが重要である。

例えば，もし出願人が望ましい時間や温度状況を記

述する場合，望ましい値と同様に上限と下限を示す適

切な範囲を記述することを勧めする。また，広範囲な

値のうち適切な中間点についての説明も有益である。

例えば，仮定的な過程で最も望ましい温度が 100℃で

あっても，75℃から 125℃の範囲であれば作動可能で

あれば，次のように記載する。

「このプロセスは 75℃から 125℃の温度範囲で

実施可能である。場合によっては最も望ましい温

度は 100℃であるが，その他の温度でも可能であ

る。例えば，85℃から 115℃の範囲，95℃から

105℃，あるいはそれらの間のどの温度でも可能

である。」

Genius Note プラットフォームは，要約，発明の背

景，図面など米国特許出願に必要なその他の部分につ

いても詳しく説明している。そして Genius Note を最

大限に利用した出願人は，最終的に彼らの代理として

米国仮特許出願を行なう米国特許専門家に必要な情報

を提供することができるのである。

こうして Genius Note プラットフォームを用いるこ

とで，仮特許出願の準備，出願プロセスを合理的に行

なうことができ，出願人は最先の出願日を確保するこ

とができる。

Genius Note は非常に効率的なツールであり，しか

も特許出願人は米国仮特許出願を準備し提出する米国

特許弁護士や専門家を確保できるという利点を用いる

こともできる。しかし，特許出願人がどちらの方法が

最も自分達の必要性に応じているかを判断しても，仮

特許出願を利用は必ず考慮すべきである。

４ まとめ

上記のごとく，適切に準備された仮特許出願は米国
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での最先の出願日を確保する費用効率のよい方法であ

り，多くの実用上の利点を生かすツールである。日本

企業が今後，米国・中国・韓国等がひしめく国際市場

において競業を有利に展開するためには，効果的なパ

テント・ポートフォリオの構築が鍵になる。そのため

の長期的戦略ツールとして，仮出願制度は，積極的に

活用すべきであろう。

完

(原稿受領 2013. 5. 29)
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