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特許審査迅速化のための米国特許審査ハイウエイの拡大 
2011年8月3日 

 USPTOは、特許審査ハイウエイ(PPH)を拡

大する新規パイロットプログラムについての

発表を行いました。この改訂版PPHパイロッ

トプログラムでは、関連出願とPPH出願が同

一の優先権出願を利用する限り、出願人は、

PPHへの参加要求を提出する根拠として、い

ずれかの「提携特許庁」において提出された

関連出願中の特許査定可能な請求項の存在に

依拠することができます。この改訂版プログ

ラムでは、PPHが簡単に利用できるように、

更に幅広く使用されるようにすることを目的

としています。 

 本来のPPHプログラムでは、多数の出願の

審査の迅速化を図ってきたと言われていま

す。USPTOの統計によると、非PPH出願は審

査となるまで平均25ヶ月間待つことになりま

すが、PPH出願は、PPHプログラムへの参加

要求を提出してから通常3ヶ月以内に審査と

なります。また、PPH出願では、特許査定も

しくは放棄になるまで平均1.7件のオフィス

アクションを受理し、非PPH出願では、平均

2.7件のアクションを受理します。PPH出願で

は、91パーセントの割合で特許査定となり、

非PPH出願では、わずか44パーセントの割合

で特許査定となります。 

 この改訂版プログラムには、USPTOに加

えて、カナダ(CIPO)、日本(JPO)、オースト

ラリア、フィンランド(NBPR)、ロシア

(Rospatent)、スペイン(SPTO)、および英国 
(UKIPO)の特許庁を含むその他７つの提携特

許庁が参加しています。1 

I. 背景 

 この改訂版PPHプログラムでは、関連出願

とPPH出願が同一の米国もしくは外国優先権

出願を利用する限り、提携特許庁から、関連

特許出願中の少なくとも1つの請求項が特許

取得可能であるという決定を受理する米国出

願人もしくは外国出願人は、USPTOにPPH出

願中の対応請求項の審査を迅速化するように

要求することができます。また、PPH出願人

は、他の提携特許庁において改訂版プログラ

ムに参加することができますが、各々の提携

特許庁において、改訂版PPHプログラムへの

参加には独自の要件が設定されています。   

 この改訂版パイロットプログラムは、2011
年7月15日から1年間に亙り実施されます。

PPHの資格がある出願件数の増加に加え、パ

イロットプログラムは、基本的なPPHの体制

                                                 
1 次の追加各国は、USPTOと提携して更に限定された

PPHプログラムに参加しているが、今後この新規拡大

プログラムに参加する可能性がある: オーストラリ

ア、オーストリア、デンマーク、欧州特許庁、ドイ

ツ、ハンガリー、イスラエル、韓国、メキシコ、シン

ガポール、スウィーデン。この改訂版PPHプログラム

は、PCT-PPHプログラムに何らかの影響を与えるもの

でもない。 



 
2011年8月3日 

 

2 
 
 

© 2011 Oliff & Berridge, PLC 

に更に柔軟で利用しやすくするための他の変

更を組み入れています。USPTOでこのプロ

グラムの実現化を評価するため、1年間のパ

イロットプログラムは、もう1年間延長とな

る可能性があります。しかし、パイロットプ

ログラムに参加する出願件数があまりにも多

く管理しきれない程になると、早期終了とな

る可能性もあります。   

II. 改訂版プログラムに参加する際の要件 

 特許出願人がこの改訂版PPHパイロットプ

ログラムに基づきUSPTOにおいて迅速化審

査を得るには、下記の要件を満たさなければ

なりません。改訂版PPHパイロットプログラ

ムに参加する要件の中には、本来のPPHプロ

グラムと比較して変更があったものもありま

すが、残りの要件には変更がありません。こ

のスペシャルレポートでは、変更があった要

件については下記の第一番目のセクションで

別途説明しています。また、変更がなかった

要件については下記の第二番目のセクション

で参考までに説明しています。   

A. 変更があった要件 

1. PPH出願は、特許査定可能な請求

項を含む関連出願と同一の優先権

出願を利用すればよい 

 PPH出願と提携特許庁で少なくとも1つの

特許査定可能な請求項を有する関連出願は、

同一優先権出願を利用しなければなりませ

ん。この要件は、PPH出願人が第一提出特許

庁(OFF)で提出された優先権出願中の請求項

の特許査定可能性のみに依拠することができ

た本来のPPHプログラムとは異なります。改

訂版要件では、PPHへの参加要求の根拠を形

成することになる出願件数を拡大していま

す。特に、PPH出願人は、OFFから来たもの

であるかどうかに関わらず、また優先権出願

が提出された特許庁に関わらず、関連出願が

提携特許庁で提出された限り、PPHへの参加

要求をするため、同一特許ファミリーでいず

れかの関連出願中の請求項の特許査定可能性

に依拠することができます。   

 下記の3つの例では、出願のファミリー

は、中国(非提携特許庁)、USPTO、日本(提
携特許庁)、英国(提携特許庁)、およびドイツ

(非提携特許庁)で提出されます。中国出願が

優先権出願である場合、米国出願人は、中国

出願もしくはドイツ出願のいずれか一方では

なく、日本出願もしくは英国出願のいずれか

一方の請求項の特許査定可能性の提示に基づ

き、USPTOでPPHに参加することができま

す。同様に、優先権出願が日本で提出される

場合、米国出願人は、中国出願もしくはドイ

ツ出願のいずれか一方ではなく、日本優先権

出願もしくは英国出願のいずれか一方の請求

項の特許査定可能性の提示に基づき、

USPTOでPPHに参加することができます。最

後に、優先権出願がUSPTOで提出される場

合、米国出願人は、中国出願もしくはドイツ

出願のいずれか一方ではなく、日本出願もし

くは英国出願のいずれか一方の請求項の特許

査定可能性の提示に基づき、USPTOでPPHに

参加することができます。これらの規則は、

特許査定可能な請求項を有する出願および/
もしくはPPH出願が直接に提出されたかどう

か、もしくはPCT国内移行出願として提出さ

れたかどうかに関わらず適用されます。しか

し、提携特許庁が特許査定可能性の提示を発

行したとしても、PCT国際移行でのみの特許

査定可能性の提示は、改訂版パイロットプロ

グラムにおいて対象資格とはなりません。 
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2. 全PPH出願請求項は、特許査定可

能な請求項と充分に対応していな

ければならない 

 PPH出願中の各々の請求項は、関連出願の

特許査定可能な請求項に充分対応していなけ

ればなりません。改訂版要件では、翻訳およ

び請求項様式による相違点を考慮し、

USPTOの請求項が、関連出願中の特許査定

可能な請求項と同一範囲もしくは同類範囲に

ある、もしくは(従属項について)関連出願の

特許査定可能な請求項より範囲が狭い場合、

請求項は｢充分に対応する｣とみなされます。

本来のPPHプログラムでは、PPH出願人は、

関連出願中の特許査定可能な請求項より範囲

の狭い請求項を提出することができませんで

した。 

 USPTOは、請求項が追加の特徴により更

に限定される際、その請求項を関連出願中の

特許査定可能な請求項より範囲が狭いものと

します。PPH出願中の請求項を、関連出願中

の特許査定可能な請求項より範囲の狭いもの

とする追加の限定は、PPH出願の書面記述中

での裏付けが必要であり、従属項で提示され

なければなりません。関連出願中で特許査定

可能であるとして示される請求項のカテゴリ

ーとは異なるカテゴリーもしくは新しいカテ

ゴリーを導入する請求項は、対応請求項から

従属していたとしても、充分に対応している

とはみなされません。 

 本来のPPHプログラムのように、USPTO
は、出願人に対して｢請求項対応表｣を提出す

ることを義務付けます。請求項対応表では、

どのようにPPH出願の全請求項が関連出願中

の特許査定可能な/特許取得可能な請求項と

対応するかを示さなければなりません。ま

た、出願人は、請求項対応表中に、範囲の狭

い従属項を明確に指摘しなければなりませ

ん。 

B. 変更がなかった要件 

1. PPH出願人は、関連出願から少な

くとも１つの特許取得可能な請求

項のコピーを提出しなければなら

ない 

 本来のPPHプログラムのように、PPH出願

人は、提携特許庁からの関連出願の特許査定

可能な請求項のコピーを提出しなければなり

ません。英語で記載されていない場合、PPH
出願人は、請求項の英訳とその英訳が正確で

あることを示す供述書とを提出しなければな

りません。提携特許庁が特定の請求項が特許

査定可能であることを明確に供述していない

場合、出願人は、PPHプログラムへの参加要

求中で、請求項について拒絶が出されていな

いため、請求項は特許査定可能であるとみな

されるという供述を提出しなければなりませ

ん。  

2. PPH出願の審査が開始されていな

いことが義務付けられる  

 出願をPPHプログラムの参加対象とさせる

には、PPH出願の審査が未だ開始していない

ことが義務付けられます。 

3. 提出義務化にある書類 

 出願人は、PPHプログラムへの参加要求と

米国出願の審査を迅速化させる要求とを提出

しなければなりません。特許庁へのこの要求

提出は無料です。 
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4. 出願人は、オフィスアクションの

コピーを提出しなければならない 

 PPH出願人は、JPOが提携特許庁である場

合を除き、特許性に関連する関連出願の提携

特許庁が発行した全オフィスアクションのコ

ピーを提出しなければなりません。JPOが提

携特許庁である場合、PPH出願人は最も最近

のオフィスアクションのコピーのみを提出す

るだけで構いません。オフィスアクションが

英語で記載されていない際、出願人は、オフ

ィスアクションの英訳とその英訳が正確であ

ることを示す供述書とを提出しなければなり

ません。 

 また、出願人は、PPHプログラムへの参加

要求が認められた後に発行された関連出願か

らの特許性に関連するオフィスアクションの

コピーを提出しなければなりません。そのよ

うなオフィスアクションを提出しないこと

は、特にオフィスアクションが過去の特許査

定可能性を覆す際、特許権利行使性を危険に

さらすことになります。 

5. 出願人は、関連出願中で引用され

た全文献を提出しなければならな

い 

 関連出願の審査中に引用された全文献が

PPH出願で既に提出されていない限り、その

ような文献をPPHプログラムへの参加要求と

共にUSPTOに提出しなければなりません。

更に、出願人は、特許性に対して重要である

と周知している他の情報をUSPTOに開示す

る義務があります。PPHプログラムにおい

て、出願人は開示義務から免除されてはいま

せん。 

6. 改訂版プログラムへの参加要求

は、自動的に第二番目の出願に適

用されない 

 第二番目の出願(継続出願、分割出願、も

しくは一部継続出願)は、改訂版PPHプログ

ラムへの参加要件を別途に満たさなければな

りません。従って、PPHプログラムへの参加

要求と親出願で認められた特別資格は、自動

的に第二番目の出願に適用されません。PPH
プログラムへの参加要求以外の提出義務化に

ある書類が、第二番目の出願においてPPHプ

ログラムへの参加要求より先に親出願におい

て既に提出されている場合、出願人は、その

ような書類をPPHプログラムへの参加要求と

共に再提出する必要はありません。その代わ

り、出願人は、そのような書類について簡単

に触れ、親出願において以前に提出された日

付を明記するだけで構いません。  

7. 特許審査ハイウエイプログラムへ

の参加要求が、要件を満たしてい

ない場合  

 PPHプログラムへの参加要求が、上記の要

件を満たしてない場合、USPTOは、要求中

の不備についての通知を出願人に出します。

その際、出願人には要求を完全な状態とする

機会が一度だけ与えられます。出願人が要求

を完全な状態にしなかった場合、USPTOは

出願人に通知を出し、出願は通常の順番での

審査を待つことになります。 

III. 特別審査手続き 

 PPHプログラムへの参加要求が米国出願に

対して認められると、米国出願は、明確に特

許査定の状態にあるもの、審査官の返答のよ

うな期限付きのもの、｢迅速審査｣の特別資格

が認められたものを除き、出願の全ての他の
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カテゴリーより早く審査を受けることになり

ます。 

 要求が認められた後に補正もしくは追加さ

れた請求項は、関連出願中で1つ以上の特許

査定可能な請求項に充分対応していなければ

なりません。出願人は、各々の補正と共に請

求項対応表を提出しなければなりません。補

正もしくは新規に追加された請求項が、上記

に定義されたように関連出願中の特許査定可

能な請求項に対応しない場合、補正は記録に

載せられず、非応答的な返答として取り扱わ

れます。 

IV. 提案 

 1. 当事務所では、(a) 出願人が希望する

範囲にある請求項の特許査定可能性を示すか

どうかを全関連出願についてモニタリングす

ること; (b) そのような特許査定可能な請求

項が見つかった場合、その際｢提携特許庁｣で

ある特許庁においての出願に存在するかどう

かを調べること; および (c) ｢提携特許庁｣で

ある場合、PPHへの参加がUSPTOにおいて望

ましいかどうかを判断することをお勧めしま

す。 

 2. また、PPHへの参加要求と共に、直接

に対応する請求項に付け加え、更に範囲の狭

い従属項の提出を検討することをお勧めしま

す。審査遅延を避けるため、第一次オフィス

アクション発行の前にUSPTOが検討できる

ように、PPH出願人は、PPHへの参加要求の

提出の際に、更に範囲の狭い従属項を付け加

えるように努力すべきです。この理由とは、

第一次オフィスアクションに応答して更に範

囲の狭い従属項を付け加えることにより、更

に範囲の狭い従属項をUSPTOに検討しても

らうため、PPH出願人がRCEを提出しなけれ

ばならないため、審査を長引かせることにな

る可能性があるからです。  

 3. 提携特許庁で特許を迅速に発行しても

らうため、関連米国出願に依拠することを希

望するクライアントの方々には、USPTOの

他の審査グループに比べて審査が早いグルー

プが米国出願を取り扱っていない限り、米国

出願で｢特別扱いの申請｣の提出を検討するこ

とをお勧めします。しかし、別のスペシャル

レポートで記載のように(例えば、2006年9月
22日付けスペシャルレポートを参照のこ

と)、USPTOでの｢特別扱いの申請｣の多くに

ついて検討すべき重要なリスクおよび問題点

があります。  

 4. 提携特許庁において関連出願の審査の

迅速化は、関連米国特許の早い時期に、先行

技術を見い出すことになるかもしれません。

ある場合には、USPTOにおいて範囲を広げ

る再発行出願を提出するための2年以内に先

行技術を見い出すことになるかもしれませ

ん。そのような場合、米国特許権所有者は、

2年間の期限の前に先行技術を検討するため

の再発行出願を提出する希望があるかどうか

を検討すべきです。再発行出願の提出の際、

適切な場合、更に関連する先行技術を避ける

ため請求項を狭くする(同時に、できれば、

別の面から請求項の範囲を広げる)ことも可

能です。 

 USPTOもしくは提携特許庁のいずれかに

おけるこの改訂版PPHプログラムについての

追加情報をご希望の場合、また、これらの特

許庁における別の審査迅速化方法についての

ご質問等ございましたら、是非お知らせくだ

さい。  

*  *  *  *  * 



 
2011年8月3日 

 

6 
 
 

© 2011 Oliff & Berridge, PLC 

Oliff & Berridge, PLCは、米国バージニア州アレキサン
ドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事
務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専
門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規
模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの
幅広い国内外のクライアントの代理人を務めていま
す。 
 
このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的
論点に関する情報を提供することを意図とするもので
あり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、
Oliff & Berridge, PLCの法的見解を構成するものでもあ
りません。このスペシャルレポートの読者が、この
中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合に
は、専門弁護士にご相談ください。 
 

詳しくは、Tel (703) 836-6400、Fax (703) 836-2787、
email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 
500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせ
ください。当事務所に関する情報は、ウエブサイト
www.oliff.comにおいてもご覧いただけます。 
 
 
 


