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特許出願人向け新規面接プログラム 
2008年6月2日 

 最近、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願用の新

規｢第一次アクション面接パイロットプログラム｣(プ
ログラムと略称)についての発表を行いました。プロ

グラムへの参加を希望する要求が提出された特許出願

が対象となります。プログラムにおいて、審査官は、

先行技術調査を行い、出願人に異議案および/もしく

は拒絶案の概略と調査レポートを含む｢面接前の連絡｣

とを送付することになります。それから出願人には補

正案を提出する機会が与えられ、第一次オフィスアク

ションの発行以前に審査官との面接をする機会が与え

られます。1   
 
I. 概観 

 このプログラムは、現段階では2008年11月1日に終

了予定の6ヶ月間の試験的(パイロット)プログラムで

す。プログラムの目的は、審査官と出願人との間のや

りとりを向上させることにより、特許出願の審査を早

めることにあります。それによって、審査プロセスの

初期段階で、特許性に関連する問題の解決を促進させ

ることにあります。プログラムは、特許の質を向上さ

せるのと同時に特許出願の係属時間を削減させること

を意図としています。   

                                                           
1 現在、新規出願の本質に関する第一次オフィスアク

ション以前の面接の許可は、審査官の裁量にかかって

います。面接が許可された場合、そのような面接は、

一般に審査官が調査を行う以前にあります。そのよう

な面接の許可を正しいものとするのに、出願人には説

得力のある理由を説明することが義務付けられる可能

性があります。MPEP §713.02を参照のこと。しかし、

プログラムに基づき、面接の許可は、審査官の裁量に

任せられないことになります。 

 プログラムへの参加を通して、出願人には、｢第一

次アクション面接オフィスアクション｣とする、第一

次オフィスアクションの発行以前の審査官との面接を

行う機会が与えられます。そのため、出願人は、第一

次オフィスアクションの本質に影響を与える可能性が

あります。出願の内容について、また出願が拒絶案を

どのように克服するかについて審査官と実際に会い、

話し合うことは、出願人に、第一次オフィスアクショ

ン中の根拠の無い拒絶の登録を避ける機会を与えま

す。 

 USPTOは、プログラムに登録済みの出願は、プロ

グラムに未登録の出願より早く出願審査が行われるこ

とがないことを明確にしました。従って、プログラム

は、出願の第一段階審査を早めるものではありませ

ん。しかし、第一次オフィスアクションの発行以前の

面接を行うことは、プログラムに登録済みの出願のさ

らに集中した審査の結果に結びつくかもしれません。 

 プログラムは早期段階にあるため、どのように実行

されるか、特許出願の係属時間を削減し、特許の質を

向上させるためUSPTOの目標に到達するのに効果的

であるかどうかについて多数の質問があります。例え

ば、第一次オフィスアクションの発行以前に面接を行

うことにより、出願人は、第一次オフィスアクション

の内容に影響を与える機会が本当にあるのかどうか明

確ではありません。また、プログラムは、第一次オフ

ィスアクションに応答するための時間を削減すること

になります。 

 主に確信のなさと時間制限のため、当事務所では、

プログラムに参加することに関心がある出願人に対し

て、プログラムが効果的であり、出願人に対して適切

であるかどうか判断できるまで、注意深く参加し、か
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つ優先順位が低い出願のみに対して登録を行うことを

お勧めします。  

II. プログラムの手続き 

 プログラムに登録するため、出願人は、資格がある

出願について2008年11月1日以前に要求を提出しなけ

ればなりません。サンプルとして｢第一次アクション

面接(パイロットプログラム)要求｣の用紙をAppendix I
に添付しました。後に出願が審査に進む際、審査官は

先行技術調査を行い、面接前の連絡を発行します。面

接前の連絡は、先行技術調査レポートを含み、今後の

拒絶および/もしくは異議を確認することになりま

す。サンプルとして｢面接前の連絡｣の用紙をAppendix 
IIに添付しました。 

 面接前の連絡の発送日から1ヶ月以内に、出願人

は、審査官との第一次アクション面接の日程を組み、

面接前の連絡に対する応答を提出するかどうかを決め

なければなりません。出願人が、1ヶ月もしくは30日
以内のどちらか期間が長い方で、面接を希望するかど

うかについて面接前の連絡に返答しない場合、出願放

棄となります。面接前の連絡に応答するための期間

は、延長不可能です。 

 出願人が、第一次オフィスアクションを受理する以

前に面接を行うことを選択した場合、審査官との面接

の日程を組み、｢出願人による面接要求用紙｣を添えて

補正案および/もしくは議論案を提出しなければなり

ません。サンプルとして｢出願人による面接要求用紙｣

をAppendix IIIに添付します。面接は、面接前の連絡

の発行日から2ヶ月もしくは60日以内のどちらか期間

の長い方で行わなければなりません。延長不可能な期

間内に面接を行わないことは、面接前の連絡に応答し

なかったとみなされます。これは、出願放棄となりま

す。   

 出願人が、第一次オフィスアクションを受理する以

前に面接を行わないことを選択した場合、第一次アク

ション面接を行わない要求を提出しなければなりませ

ん。この場合、審査官は、下記のように、第一次オフ

ィスアクションを発行するように進めます。 

 面接の際、出願人は、請求項の特許性に関連する問

題について話し合う準備が整っているべきです。面接

の終わりに、出願人と審査官が係属中の全請求項の特

許性について合意に到達した場合、審査官は特許査定

通知を発行します。そうでなければ、合意に到達しな

かった場合、審査官は、出願人に第一次オフィスアク

ションのコピーを渡すことができます。後にオフィス

アクションは、応答期間を設定するために、出願人に

発送されます。2   

 面接前の連絡の発行後、審査官には補正を第一次オ

フィスアクションの発行以前に記録すべきかどうかを

判断する裁量があります。例えば、審査官が審査を進

めるのに充分である補正とみなした場合、｢出願人に

よる面接要求用紙｣を添えて提出される補正案を記録

に載せることが可能です。USPTOのガイドラインに

よると、請求項を削除し、審査官の提案を受け入れ、

些細なことについて補正し、もしくは出願を見た目に

明らかに特許査定の状態にするものである場合にの

み、面接前の連絡の発行後および第一次オフィスアク

ションの発行前に提出された補正が記録に載せられる

ことができるとあります。この点について、補正を記

録に載せるかどうかについての判断は、拒絶査定後業

務と類似しているように思われます。従って、プログ

ラムによりますと、審査官が、第一次オフィスアクシ

ョンの発行以前に議論案および/もしくは補正を記録

に載せる、もしくは検討するかどうかでさえ明らかで

はありません。 

 オフィスアクションが発行された場合、出願に対し

ての全ての要件、異議、および/もしくは拒絶を含み

ます。面接概要用紙と関連してこのオフィスアクショ

ンは、第一次オフィスアクションとみなされます。3   

                                                           
2 出願人と審査官が第一次アクション面接中に合意に

到達するかどうかにかかわらず、出願人は、出願の本

質について面接の内容に関する完全な書面供述書を記

録に載せなければなりません。面接の本質についての

供述書は、第一次オフィスアクションに対する正式な

書面返答に含まれることができると思われますが、オ

フィスアクションではなく特許査定通知が発行される

場合、出願人が面接の本質についての完全な書面供述

書を提出しなけばならないように思われます。 
3 USPTOによりますと、面接概要用紙と関連して、第

一次アクション面接オフィスアクションは、第一次オ

フィスアクションとみなされます。出願人は、面接を

行うために、2ヶ月の期間が与えられます。従って、

プログラムに登録済みの出願は、特許期間延長の許可

となる可能性がさらに大となるように思われます。そ
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 プログラムに基づき、出願人は、第一次オフィスア

クションの発送日から1ヶ月もしくは30日以内のどち

らか期間の長い方で、応答する機会が与えられます。

この短縮期間は、出願人が面接を行う選択をしたかど

うかにかかわらず、適用されます。第一次オフィスア

クションに応答するための期間は、通常の3ヶ月では

なく1ヶ月間のみ延長可能です。また、出願人が第一

次オフィスアクションに適宜に応答しなかった場合、

出願放棄となります。 
 
III. 出願を第一次アクション面接パイロットプロ

グラムに登録させるための要件  

 現在、プログラムに登録させることは、提出日およ

び他の限定を含み、2つの技術分野の特許出願に限定

されています。Appendix IVには、プログラムに登録

させるための要件の詳細なリストが添付されていま

す。 
 
IV. プログラムに参加することの利点および欠点 

 USPTOが提供する多くの新規プログラムのよう

に、プログラムに参加することを決める前に検討すべ

き利点および欠点があります。また、上記の説明で明

らかなように、現段階でプログラムには不明な局面も

あります。下記に関連した考慮事項の一部を記載しま

す: 

A. 利点 

 1. プログラムは、出願人に対して、審査官に審

査プロセスの早期段階で出願の内容および請求項と適

用文献とを区別する特徴を理解させる確率を高める機

会を与えます。特に、かなり複雑な出願もしくは適用

文献に対して役に立ちます。審査上の早期段階で審査

官に指針を与えることは、第一次オフィスアクション

の発行後の万一の混乱を避けることになります。従っ

て、審査プロセスの早期段階で審査官の誤解を解くこ

とにより、出願人は、更なる簡素化審査に臨むことに

なる可能性があります。その理由は、複雑な出願の審

                                                                                                 
の理由は、このような期間では、USPTOが、米国提

出日から14ヶ月以内に｢第一次オフィスアクション｣を

発行しない可能性がさらに大となるように思われるか

らです。   

査をかなり頻繁に引き伸ばす審査官の混乱を取り除く

からです。   

 2. 第一次オフィスアクション以前の過去の面接

とは逆に、プログラムでは、初期面接の許可は審査官

の裁量に任せられておらず、審査官が調査を行った後

にあり、面接の許可を得るための説得力がある説明を

義務付けていないとの手続きを提示するものです。従

って、現在、プログラムに基づき、調査結果と調査結

果の観点からの特許性についての審査官の見解との双

方を知りながら、出願人は、第一次オフィスアクショ

ン以前の面接を行う権利があります。  

 3. USPTOの発表から完全には明確ではありませ

んが、プログラムは、出願人に対して第一次オフィス

アクションに影響を与える機会を提供するように思わ

れます。特に、面接を行うことに加えて補正案および

/もしくは議論案を通して面接前の連絡に応答する機

会をもつことにより、出願人には第一次オフィスアク

ションに影響を与える機会が提供されます。従って、

出願人は、第一次オフィスアクションの受理以前に、

不適切な、もしくは根拠がない異議数および/もしく

は拒絶数を制限することになるかもしれません。 

 4. 最低でも、面接は、出願人と審査官に対し

て、出願を特許査定の状態にする、そうでなければ今

後の審査を積極的な方向に持っていく補正について早

期段階で合意する機会を与えます。おそらく、出願人

が、面接前の連絡に応答して説得力がある議論を提示

した場合、審査官は、特許査定通知を発行するか、も

しくは出願人の見解を考慮した第一次オフィスアクシ

ョンを発行することになります。従って、審査官が、

議論案および/もしくは補正案を検討する場合、出願

人が第一次オフィスアクションに与える影響は、オフ

ィスアクションを受理およびオフィスアクションに応

答したことに類似しています。従って、これは、審査

官による拒絶査定の発行以前に、追加のオフィスアク

ションを提示することにより出願人に利点をもたらし

ます。   

B. 欠点 

 1. プログラムのペースが速いため、このプログ

ラムでは出願人が応答する時間を著しく制限すること

になります。例えば、単一の1ヶ月延長で、第一次オ

フィスアクションに応答するための1ヶ月の期間の限
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定は、出願人に、プログラムに基づき発行される

USPTOからの連絡に迅速に応答することを義務付け

ます。   

 2. 審査官がプログラムの一部の局面をどのよう

に実施するかは明確ではありません。例えば、審査官

は、補正案を記録に載せない、もしくは出願人の補正

案および/もしくは意見書に応答して第一次オフィス

アクションを適応させない可能性があります。また、

第一次オフィスアクションが面接により影響を受けな

い可能性があります。これらの場合のどちらにして

も、補正案や議論案を提示したり、面接を行う等の余

分なステップは、費用の面から効果的でないかもしれ

ません。  

 3. 当事務所の経験によりますと、面接の終わり

に特許査定通知を受理する可能性は、プログラムの錯

覚的利点のように思われます。特に、審査官は、第一

次オフィスアクションの発行後でも、個人面接の終わ

りに特許査定通知を発行することを既にかなり気が進

まないことと思っています。おそらく、審査官が面接

の終わりに出願人の見解と合意したとしても、今後の

調査を行った後まで特許査定に合意することを避ける

ことでしょう。   

 4. 第一次オフィスアクションに応答するための

短期間は、証明(例えば、専門家の宣言書もしくは非

自明性についての他の証明等)の提出を義務付ける出

願に対してかなりの負担となるかもしれません。例え

ば、オフィスアクションに応答するための2ヶ月の総

合時間は、クライアントおよび/もしくは専門家との

調整を図り、必要な文献調査や実験もしくはテストを

行い、宣言書の作成のために充分でないかもしれませ

ん。 

 5. オフィスアクションに対して追加応答を準備

することは、出願人が追加費用を払うことになる可能

性があります。例えば、面接前の連絡を受理した際、

出願人は議論案および/もしくは補正案を提出しなけ

ればなりません。また、面接前の連絡は、拒絶案およ

び/もしくは異議案の概略にしか過ぎないため、出願

人は、拒絶案および/もしくは異議案を誤解し、記録

に不必要な議論を残すことになるというリスクを負い

ます。従って、出願人はプログラムへの登録を選択し

た場合、面接前の連絡に簡潔にかつ注意深く応答する

ことをお勧めします。このような場合でも追加費用が

かかるかもしれません。しかし、プログラムが審査の

初期段階で特許性に関する問題を解決することにより

審査を早める上で効果的である場合、特許出願がプロ

グラムに登録済みであれば、出願人にとって応答を提

出する回数を減少させ、費用も削減させる機会となり

ます。 

C. 不明な点 

 1. 現段階で、審査官は、第一次オフィスアクシ

ョンの作成以前に出願人の補正案および/もしくは意

見書案を快く検討するかどうかは定かではありませ

ん。また、審査官が出願人の補正および/もしくは意

見書により納得した場合、第一次オフィスアクション

の代わりに特許査定通知を快く出すかどうか、また審

査官が出願人の補正書および/もしくは意見書を受理

しておきながら、別の調査を行うことを希望するた

め、面接後に特許査定通知を稀に発行することにより

現状を維持するかどうかは定かではありません。 

 USPTOの発表によりますと、第一次オフィスアク

ションのコピーが、面接の終わりに渡される可能性が

あります。これは、第一次オフィスアクションが面接

以前に準備されていたと仮定してのことです。もしそ

うならば、そのような第一次オフィスアクションは、

面接中に提示されたコメントもしくは議論について記

載しないことになります。しかし、USPTOの発表に

よりますと、審査官が面接の結果に基づき第一次オフ

ィスアクションを補正するという可能性を残すことに

なります。 

 2. 出願人が面接前の連絡に応答して面接を行う

ことを選択した場合、現段階では出願人に対して第一

次オフィスアクションの発行後に別の面接が許可され

るかどうかは定かではありません。最低でも、そのよ

うな第二次面接は、権利として許可されるのではな

く、審査官の裁量のみに基づき許可されると思われま

す。 

 3. 面接前の連絡に応答するとみなされるには、

出願人の補正案および/もしくは応答案がどのくらい

詳細であるべきか定かではありません。例えば、拒絶

案と関連技術とを分析する徹底的な応答を提示するこ

とと、不必要な禁反言(エストッペル)を避けることと

の間の競争的な必要性があります。 
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 4. プログラム上の今後の欠点についての上記記

載のように、プログラムが特定の特許出願についての

審査と関連した費用の削減もしくは増額のどちらにな

るかは定かではありません。例えば、現段階ではプロ

グラムが出願人にUSPTOの連絡の多数に応答するよ

うに義務付けるかどうかは定かではありません – こ
れは、第一次オフィスアクションの発行以前の面接が

審査時間を短縮するのに役に立つかどうかに依存しま

す。USPTOの連絡に応答するためのリーガルサービ

スと関連した費用の他に、出願人に対して、短縮時間

帯が、内部システムに負担をかけることによって追加

費用をかせることになるかもしれません。 

V. 提案 

  少数の利点がみられ、種々の欠点が見出される可能

性があり、かつ多数の不明な点があるため、全ての資

格がある出願人もしくは出願に対してプログラムをお

勧めしていません。一部の不明な点は時間の経過によ

り都合よくもしくは不都合に解決されることになると

思いますが、おそらく短期応答期間等の欠点は変更さ

れないように思われます。従って、出願人に対してプ

ログラムについて慎重にアプローチすることをお勧め

します。 

 プログラムの効果が評価されるまで、登録を希望の

場合、限定した出願数のみに対して登録することをお

勧めします。また、初めのうちは、比較的に重要でな

い出願のみに対して登録することをお勧めします。プ

ログラムが効果的であるかどうかを評価し、ペースを

速めた審査日程が適切であるかどうかを判断するた

め、プログラムに登録する初期出願を注意深くチェッ

クすべきです。 

 ペースを速めた審査日程のため、当事務所と

USPTOとに対して迅速な連絡が可能である出願人の

みが、プログラムを効果的に利用できると思われま

す。例えば、第一次オフィスアクションに対する応答

には、1ヶ月の期間が与えられます。その期間は、１

ヶ月間のみ延長可能です。従って、個人の好みに基づ

き、出願人は、標準業務に基づくより更に短い期間内

で、応答案を検討および許可するか、応答を準備する

ためのコメントを提示しなければならないでしょう。

このような短縮期間は、一部の出願人にとって適切で

ないかもしれません。しかし、当事務所にUSPTOと

の連絡の応答に関して一任しているクライアントに対

して、出願が通常のものより証明の提出のような更に

複雑なことを義務付けない限り、一般にこのような短

縮期間は問題とならないと思われます。証明が必要な

場合等、証明について連絡をとり、調整を図ることに

ついて、短縮期間内で完全に終了させることは困難で

あるかもしれません。従って、出願人が迅速に連絡を

とることが可能であり、審査が稀に複雑である可能性

が低い出願をプログラム用に選択することをお勧めし

ます。 

 また、USPTOとの全連絡は、審査過程エストッペ

ルを築くリスクを有するため、面接前の連絡に応答し

て補正案および/もしくは意見書案を提出する際、慎

重に行動することをお勧めします。Appendix II中の面

接前の連絡のサンプルから明確なように、面接前の連

絡は、かなり広範囲のように思われ、異議案および/
もしくは拒絶案に対してごくわずかの詳細を提示して

います。USPTOからのこのような広範囲の主張は、

USPTOと出願人との間の誤解を招く可能性がありま

す。結果として、出願人は、通常応答中に含むであろ

う説明より更に詳しい説明を提示することを強いられ

ているかのように感じるかもしれません。従って、出

願人は、プログラムに基づく連絡は、永久的な審査記

録の一部となることに常に注意すべきです。従って、

出願人は、広範囲のUSPTOの主張に応答する際、継

続的に注意を払うべきです。  

 第一次アクション面接パイロットプログラムについ

て追加情報を希望の場合、お知らせください。また、

米国特許業務について別の局面に関する質問等ござい

ましたら、ご連絡ください。  

*  *  *  *  * 
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Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求 
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Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求 続き 
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Appendix I – 第一次アクション面接(パイロットプログラム)要求 続き 
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1) 
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1) 続き 
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 1) 続き  
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 2) 
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 2) 続き 
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Appendix II – 面接前の連絡 (サンプル 2) 続き 
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Appendix III – 出願人による面接要求用紙 
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Appendix IV – プログラム登録対象要件 
 
現在、下記に記載のグループの１つに該当する実用特許のみが、プログラム登録対象となります:   
 
 グループ I: 
 
 (i) 出願は2005年9月1日以前に提出された; 
 (ii) 第一次アクションは発行されていない; 

(iii) 出願はクラス709と分類された(電気的コンピューターおよびディジタル プロセッシング シ

ステム: マルチ-コンピューターデータ移動);  
 (iv) 出願は、次のワーキンググループの１つに割り当てられた:  
  (a) ワーキンググループ 2140 (すなわち、技術ユニット2140～2149の１つ); もしくは  
  (b) ワーキンググループ 2150 (すなわち、技術ユニット2150～2159の１つ); 

(v)  出願は、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非再発行および非仮実用特許出願、もしくは

35 U.S.C. §371(c)に遵守して米国国内段階にある国際出願である; 
 (vi) 出願は、3以下の独立請求項を含む; 
 (vii) 出願は、合計20以下の請求項を含む; 
 (viii) 出願は、複合従属項を含んでいない; 
 (ix) 第一次アクション面接要求は、電子提出である; 

(x) 第一次アクション面接要求を、特許出願情報検索(PAIR)システムに第一次オフィスアクシ

ョンが記載される少なくとも1日前に提出する; および 
(xi) 出願人は、面接前の連絡の発行後に出願とともに納付済みの調査費と超過請求項手数料の

払い戻し要求を提出しないことに同意する。4 
 
 グループ II: 
 
 (i) 出願は2006年11月1日以前に提出された; 
 (ii) 第一次アクションは発行されていない; 

(iii) 出願はクラス707と分類された(データプロセッシング: データベースおよびファイルマネ

ージメントもしくはデータ構造);  
(iv) 出願は、ワーキンググループ2160に割り当てられた(すなわち、技術ユニット2160～2169の

１つ); 
(v)  出願は、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非再発行および非仮実用特許出願、もしくは

35 U.S.C. §371(c)に遵守して米国国内段階にある国際出願である; 
 (vi) 出願は、3以下の独立請求項を含む; 
 (vii) 出願は、合計20以下の請求項を含む; 
 (viii) 出願は、複合従属項を含んでいない; 
 (ix) 第一次アクション面接要求は、電子提出である; 

(x) 第一次アクション面接要求を、特許出願情報検索(PAIR)システムに第一次オフィスアクシ

ョンが記載される少なくとも1日前に提出する; および 

                                                           
4 USPTOは、「面接前の連絡」の発行後、調査費もしくは超過請求項手数料の払い戻しは行いません。  
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(xi) 出願人は、面接前の連絡の発行後に出願とともに納付済みの調査費と超過請求項手数料の

払い戻し要求を提出しないことに同意する。4 
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