
事業のグローバル化が急速に拡大する今日，

企業の知的財産権活動において，海外各国にお

ける権利取得を効率的に行う重要性はますます

増大している。

このため，本小委員会では日本・米国・欧州

の出願人代表（ユーザー）が特許制度のハーモ

ナイゼーションについて意見交換を行う「三極

ユーザー会議」に委員を出席させるとともに，

1 ．はじめに

日本のユーザーを代表して意見表明を行うなど

の活動を行ってきた。

三極ユーザー会議においては，ハーモナイゼ

ーションに向けて，

１st STEP：Same Format（様式統一）

２nd STEP：Same Search（調査一本化）

３rd STEP：Same Examination（審査一本化）

というステップバイステップで議論を進めてい

る。現時点では，Same Search（以下，「セイム

サーチ」という。）が主たる議題となっている。

また，日本・米国・欧州の三極をはじめとす

る各国特許庁間では，第１庁でのサーチ結果・

審査結果を第２庁が有効活用することにより，

各国特許庁間のワークシェアリングによる効率

的な審査をすすめ，グローバルに効率的な特許

保護を実現するための各種施策が試行・運用さ

れてきている１）。

このような状況の下，我々は，既に本格的に

実施されている特許審査ハイウェイ制度

（Patent Prosecution Highway 以下，「PPH」

という。）にセイムサーチの観点から注目した。
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PPHは，第１庁で特許可能と判断された発

明について第２庁が審査を行うものであり，第

１庁と第２庁における審査対象（クレーム）の

同一性が高いため，第１庁と第２庁における審

査結果を対比・分析することで，セイムサーチ

実現に向けての課題が明らかになると考えたか

らである。

そして，各国間のPPHの中でも，当該制度

活用の効果や傾向等の客観的分析が可能な利用

件数に達していると予想される日米間のPPH

を通じて米国において登録された出願について

の分析を行うこととし，米国特許商標庁におけ

る本制度利用による早期権利化効果の確認と拒

絶理由の分析を行うこととした。

本稿は，2008年度国際第２委員会第３小委員

会において，太田宜衛（積水化学工業　副委員

長），伊藤高順（デンソー　WGリーダー），

猪原宏樹（NECエレクトロニクス），杉田幸弘

（富士重工業），永野大介（パナソニック），

西村永子（日本電気），林田恵（本田技研工業）

が作成した。

今回調査の対象としたのは日米間のPPHの

試行期間中（2006年７月から2008年１月）に日

本出願を基礎として米国特許商標庁にPPHの

利用の申出がなされ，2008年４月の時点で登録

を確認できた55件である。いずれも日本知的財

産協会会員企業により米国において出願された

ものである。

これらについて米国特許商標庁，日本特許庁

のウェブサイト等から入手可能な情報により検

討を行った。なお，特許登録されたもの以外，

例えば放棄された案件や審査係属中の案件につ

いては，今回の調査対象とはしていない。

図１に調査対象とした55件の日本出願公開時

における筆頭IPCによる技術分野別内訳を示

す。全55件中，H04（電気通信技術）が20件と

2 ．調査対象

最も多い。次いでC12（遺伝子工学）が６件，

G01（測定）が６件，H01（基本的電気素子）

が５件と続いている。

PPHを利用することによって期待できるこ

とは，米国における早期審査と同等の扱いを受

けること２）となり，通常の審査手続と比較して，

第１回目の拒絶理由通知もしくは許可通知まで

の期間が短くなるということである。さらに，

既に日本では特許査定された発明であるので，

米国での拒絶理由通知を受ける回数が減ること

が期待できる。

そこで，調査対象とした55件の審査期間と拒

絶理由通知の回数について確認した。

図２にPPHを申請した日から１回目の拒絶

理由通知の発行までの日数，または，拒絶理由

通知を受けずに許可通知を受けた場合はPPH

を申請した日から許可通知発行までの日数の分

布を示す。調査対象55件の平均日数は88.9日で

あり，最頻値は61～90日であった。おおむね２

ヶ月から３ヶ月のうちに米国特許商標庁から１

回目の通知（拒絶理由通知あるいは許可通知）

があることになる。なお，最短は23日であり，

最長は230日であった。

3．1 審査期間

3 ．早期権利化効果の確認
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図１　調査対象案件の技術分野別内訳
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また，調査対象全件のPPHを申請した日か

ら許可通知発行までの期間を平均すると，150

日であった。

一方，米国特許商標庁の2008年度年報による

と，全特許出願の，１回目の通知にかかる平均

期間は25.6ヶ月，平均係属期間（出願から特許

発行または放棄まで）は32.2ヶ月である。

これらを比較すると，PPHにより審査期間

が短くなることがわかる。

表１に調査対象55件の拒絶理由通知の回数を

示す。拒絶理由通知を受けることなく許可通知

を受けた案件は31件（56.4%）であった。

拒絶理由通知を受けた案件24件（限定要求に

関する通知は含まない）の内訳は，表１に示す

とおり拒絶理由通知が１回の案件が22件，２回

の案件が２件であり，３回以上のものはなかっ

た。調査対象55件の拒絶理由通知を受ける回数

の平均は0.47回であった。

一方，米国特許商標庁に確認したところ，米

国審査における拒絶理由通知を受ける平均回数

は2.8回（2007年）であった。

これらを比較すると，PPHにより拒絶理由

通知を受ける回数，ひいては拒絶理由通知に対

する出願人の負担も減ることがわかる。

3．2 拒絶理由通知の回数

拒絶理由通知を受けた案件24件を別表１の拒

絶理由通知を受けた案件一覧に示すとともに，

拒絶理由の内訳を図３に示す。なお，図３にお

いて丸印で示した数字は別表１のケース番号を

示し，ケース番号の位置する円および長方形が

拒絶理由の条文を示す。

これら24件が１回目の拒絶理由通知において

受けた拒絶理由は，通常の審査と特に変わるこ

とはなく米国特許法§101，§102，§103，

§112である。以下，それぞれの条文ごとに拒

絶理由の概略を述べることとする。

ここで，§102の拒絶理由を受けている12件

は，日本で特許査定を受けたにもかかわらず，

米国で先行技術が存在するとして拒絶を受けた

ものであり，セイムサーチの観点からすると大

変興味深いものであるため4.4節～4.6節におい

て詳述することとする。

4 ．拒絶理由の分析
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図２　１回目の通知に要した日数分布

表１　拒絶理由通知の回数

図３　拒絶理由の内訳
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§101は主に非法定の主題に関する拒絶理由

である。この拒絶理由を受けているケースは６

件（ケース１～４，12，17）あった。いずれも

情報処理もしくは通信分野に関する発明であ

り，いわゆるプログラムに係る表現が明確でな

かったため拒絶を受けている。この拒絶に対し

て，出願人は「プログラム」を「媒体」に補正

するなどにより拒絶理由を解消している。

§112は記載要件の瑕疵を理由とする拒絶理

由である。この拒絶理由を受けているケースは

12件（ケース13～24）あった。すなわち，拒絶

理由通知を受けた案件24件のうち半数は§112

による拒絶を受けていたことになる。

ただし，その多くは軽微な記載上の瑕疵を指

摘されて拒絶を受けていた。この拒絶に対して，

出願人はいずれのケースも記載を明確にする補

正を行うことで拒絶理由を解消している。

§103はいわゆる非自明性欠如を理由とする

拒絶理由である。この拒絶理由を受けているケ

ースは11件（ケース９～12，18～24）あり，§

103単独で拒絶理由を通知されている案件は３

件（ケース９～11）であった。

本稿はセイムサーチの観点から分析を行うこ

とを主眼としており，日本の進歩性と米国の非

自明性の判断基準の差異を論ずるのが目的では

ないため，§103の拒絶理由を受けた案件に関

して特にこれ以上の分析は行っていない。

§102は先行技術の存在による拒絶理由であ

る。この拒絶理由を受けているケースは12件あ

った。これら12件（ケース５～８，17～24）の

4．4 §102による拒絶理由

4．3 §103による拒絶理由

4．2 §112による拒絶理由

4．1 §101による拒絶理由
うち§101や§112の拒絶理由を同時に受けてい

た８件（ケース17～24）は，表現の明確化など

の補正によって§102の拒絶理由も解消してい

るものであった。

そこで，我々は，§102単独で拒絶理由を受

けた４件（ケース５～８）に着目し，日本出願

の審査結果と米国出願の審査結果とを対比して

米国で§102の拒絶理由を受けた原因分析を行

うこととした。その結果を表２に示す。

表２に示すとおり，§102の拒絶理由を受け

た原因としては，日米で異なる技術内容の先行

技術文献が引用されたもの（パターンＡ），日

米で同じ技術内容の先行技術文献が抽出された

が審査官の判断の差異によるもの（パターン

Ｂ），日米の法律の相違によるもの（パターン

Ｃ），の３つがあった。

このうち，パターンＣは本委員会が注目して

いるセイムサーチとは無関係であるため，これ

以上の分析は行わず，パターンＡおよびＢにつ

いて検討することとし，ケース５およびケース

７について個別事例分析を行うこととした。

なお，本稿はこれら２件の特許性について議

論するものではなく，セイムサーチの観点から

検討するものであることを付言しておく。
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（1）発明の概要

配線基板の製造方法は，基板10の第１及び第

２の領域12，14に，窒素原子を含む反応基を有

する下地層前駆体を形成すること，光エネルギ

ーを照射して，下地層前駆体から反応基を取り

除くことによって，下地層22を形成すること，

下地層22を下地として，基板10の第１の領域12

に残るように，界面活性剤28をパターニングす

ること，界面活性剤28に触媒42を設けること，

触媒42に金属層46を析出させることによって，

基板10の第１の領域12に沿って配線を形成す

る。

（2）日米における審査経緯

日本の審査では，拒絶理由通知を受けること

なく登録査定を受けたのに対し，米国の審査で

は，§102（b）でNon-Final Rejectionを受けて

クレーム１が拒絶された。ただし，クレーム２

は許可されており，クレーム１にクレーム２の

内容を含める補正をして許可された。

（3）日米における審査結果の差異の検討

１）日米で抽出された文献の対比

日本の参考文献と米国の引用文献とを対比検

討した結果，日米で同一の文献は抽出されてい

なかった。

そこで，日米におけるサーチ範囲を比較した

ところ，日本の審査ではサーチ範囲に含まれて

4．5 個別事例分析１（ケース５：別表２
参照）

いなかった「液体材料を表面に適用する方法

（B05D）」が米国審査ではサーチ範囲に含まれ

ており，米国での引用文献にはB05Dが付与さ

れていた。

すなわち，米国においてクレーム１が拒絶さ

れる原因となった引用文献は日米においてサー

チ範囲が異なったことに起因するものと思われ

る。

２）米国審査官の判断について

日本での参考文献には，日本出願の請求項１

（c）の「前記下地層を下地として，前記基板の

前記第１の領域に残るように，界面活性剤をパ

ターニングすること」が記載されてない。

これに対して，米国におけるNon-F ina l

Rejectionによれば，引用文献には（c）の下地

層に界面活性剤をパターニングすることが記載

されていると米国審査官に認定されている。

ただし，（b）において「反応基を取り除く

ことにより陰極に帯電させ」ること，（c）にお

いて「陽極となる界面活性剤をパターニングす

る」こと（米国出願のクレーム２に記載されて

いる内容）は米国での引用文献に記載されてい

ないと米国審査官も新規性を認めている。

３）ケース５のまとめ

以上のとおり，ケース５は日米におけるサー

チ範囲の差異により異なる文献が提示され，結

果として日米での審査において審査結果が異な

ったものと考えられる。

（1）発明の概要

ガス中の特定成分の濃度を該特定成分の分解

時に生成される酸素の量に基づいて検出する濃

度検出装置において，上記特定成分を分解して

酸素を生成する酸素生成手段16，10と，該酸素

4．6 個別事例分析２（ケース７：別表３
参照）
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図４　ケース５の代表図
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生成手段により酸素が生成される前にガス中の

酸素を該ガスから排出する酸素排出手段７，８

と，上記酸素生成手段により酸素が生成される

前のガス中の酸素濃度の上昇割合が予め定めら

れた割合よりも大きくなるときに上記酸素排出

手段の酸素排出能力を増大する酸素排出能力増

大手段とを具備する。

（2）日米における審査経緯

日本の審査では，36条の記載不備の拒絶理由

を通知されたのみで，新規性・進歩性の拒絶は

受けていないのに対し，米国の審査では２件の

引用文献に基づいて§102（b）でNon-Final

Rejectionを受けた。

このNon-Final Rejectionに対して，クレーム

１の「上昇割合に応じて」という点が各引用文

献に記載されていない旨の反論をすることで許

可された。

（3）日米における審査結果の差異の検討

１）日米で抽出された文献の対比

日本の参考文献と米国の引用文献とを対比検

討した結果，日米で同一の文献は抽出されてい

なかった。

しかしながら，日米両国において「酸素濃度

に応じて酸素排出能力を増大させる」ことが開

示されている先行技術文献が抽出されており，

抽出する先行技術文献の技術内容に差異はみら

れなかった。

２）米国審査官の判断について

米国審査官は「酸素濃度に応じて酸素排出能

力を増大させる」ことが引用文献に開示されて

いると判断してNon-Final Rejectionを出した

が，「酸素濃度の上昇割合に応じて酸素排出能

力を増大させる」ことが米国引用文献には開示

されていない旨の出願人の主張を理解して本件

発明を許可した。

３）ケース７のまとめ

以上のとおり，ケース７は日本と米国で同じ

技術内容の先行技術文献が抽出されていたもの

の，日本の審査官は「上昇割合」に特許性を認

めて拒絶理由通知を出すことなく登録査定した

のに対し，米国の審査官はNon-Final Rejection

を出して出願人の意見書の内容を確認した上で

特許性を認めたものである。

今回の検討を通じて，PPHの本来的効果で

ある第２国における早期権利化の効果を確認す

ることができた。これまでに，米国特許商標庁

においては約７ヶ月，審査の遅い分野において

は12ヶ月以上早く着手されたとの報告２）がなさ

れていたが，我々の分析により具体的にその効

果を確認することができた。

また，セイムサーチ実現を希望するユーザー

としては，PPHにおいても第１庁で特許され

た発明について，そのまま第２庁においても新

たな引用文献が発見されることなく早期に特許

されることを期待するが，今回調査対象55件の

うち大半は第２庁において新規な引用文献を示

されることなく登録となっていることが確認で

きた。

ただし，前章において取上げたケース５は，

第１庁と第２庁とでサーチ範囲が異なることに

より第２庁で拒絶理由通知を受けたと思われる

案件であり，この点についてユーザーとしては，

5 ．おわりに
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図５　ケース７の代表図
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第１庁と第２庁との間で，①サーチストラテジ

の交換，②先行文献データベースの共通化，③

サーチエンジンの共通化などが推進され，セイ

ムサーチに近づくことを希望する。

また，ケース７は，第１庁と第２庁とでサー

チ範囲に相違は見られなかったが，第２庁で先

行技術文献の存在を理由とする拒絶理由通知が

出されたものであり，この点についてユーザー

としては第１庁と第２庁との審査部門間の連携

がより密になされ，ひいては拒絶理由通知に対

応する出願人の負担が小さくなることを希望す

る。

本論説執筆時点において日本特許庁は米・

韓・英・独・デンマークの５カ国，米国特許庁

は日本の他，英・韓・カナダ・オーストラリ

ア・EPOとの間でPPHが利用可能であり，そ

の対象国は今後も拡大することが予想される。

ユーザーとしては，グローバルに効率的な権

利取得の有効な一手段として本制度の活用を継

続するとともに，本制度の普及を通じて各国特

許庁間の緊密な審査協力体制が構築され，グロ

ーバルで効率的な特許保護システムの実現に向

けて確実に前進していくことを期待するもので

ある。

注　記

1） 越河勉，特技懇，Vol.30，No.248，pp.21～30

（2008）

2） 寺川ゆりか，パテント，Vol.61，No.2，pp.26～

34
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別表２　ケース５
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別表３　ケース７

（原稿受領日　2009年４月９日）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。


