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図 1 特許権を得るための手続

84

話 題

特許申請の手続きと学会活動における公表

（口頭発表や論文など）

手島直彦

あいわ内外特許事務所

は じ め に

今年の 7月，政府の知的財産戦略本部は，昨年 7月

に発表された「知的財産戦略大綱」を具体的に推進する

「知的財産基本計画」を決定しました。1979年，米国の

カーター大統領が「産業技術革新政策に関する教書」に

基づくプロパテント施策の強化を掲げてから 20数年

が経過して，我が国も「知的財産立国」の実現に向けて

ようやく一歩踏み出したことになり，技術開発を生業と

される会員の皆様への期待は大きいものがあるかと思い

ます。

本稿では，特許出願から特許権発生までの流れと，特

許出願する前に刊行物や学会等で発表した場合に適用さ

れる新規性喪失の例外規定について説明いたします。紙

面の都合から，十分に説明されていない部分もあるかと

思いますが，会員皆様への一助となれば幸いです。な

お，興味をもたれた方は，参考文献をみて研究されるこ

とをおすすめします。

1. 特許権を得るための手続

特許権は，その発明について，特許庁に特許出願がな

され，出願の審査請求が行われ，審査官による審査がな

され，その結果，特許査定が行われた後，所定期間内に

特許料の納付が行われることで特許権の設定の登録がな

されて始めて発生します（図 1）。従って，審査の結果，

拒絶理由があるため特許査定が行われなかった場合のみ

ならず，出願はしたが審査請求がなかった場合や特許査

定はあったが所定期間内に特許料の納付が行われなかっ

た場合にも特許権は発生しません。

◯ 特許出願

特許庁に提出する書類は，願書，特許請求の範囲，明

細書および図面（必要があれば）とで構成され，書類の

書式や記載すべき事項等は特許法で細かく規定されてい

ます。出願すると，出願の日時が定まり，先願としての

地位が確保されます。

我が国は，同じ発明が複数ある場合，先に特許庁に出

願した者の発明についてのみ特許となる「先願主義」を

採用しています。従って，発明をした時には，先ず出願

することが重要です。

なお，発明者は，発明をした時点で，その発明の発明

者として願書に記載される権利を持っています。従っ

て，発明者は，その発明が特許に成るか成らないかに係

わりなく，発明した時点で発明者として主張できます。

◯ 方式審査

特許庁に提出された出願書類の書式が所定の書式どお

りであるか否かをチェックします。書式に不備のある出

願については，その旨が出願人に通知されて補正や弁明

の機会が与えられます。指定期間内に補正しなかった場
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合には，その出願手続は却下されます。

◯ 出願公開

出願した日から 1年 6月を経過すると，原則とし

て，全ての出願の内容が公開されます。この出願公開

は，出願の書類を公開公報に掲載することで行われま

す。

出願公開は，出願された最新の技術を早期に公開する

ことにより，新たな改良技術の開発を促進することや，

すでに出願されている技術と同じ技術を開発する等の無

駄な技術開発を防止すること，審査請求するべきか否か

の判断材料を提供すること，等を目的として設けられた

制度です。

出願公開されると，第三者は公開された技術を模倣で

きるため，出願人は極めて不利な状況となります。そこ

で，出願人には出願公開の代償として「補償金請求権」

が発生します。補償金請求権は，出願公開後から特許権

の設定登録までの間に，出願に係る発明を業として実施

した者に対して，書面により警告をすることにより実施

料相当額の支払いを請求することができる権利です。な

お，補償金請求権の権利行使は，その出願が特許され設

定登録があった後でないとできません。

◯ 審査請求

出願したものは全てが審査されるのではなく，審査請

求があった出願だけが審査されます。審査請求は，出願

人以外の第三者でも行うことができます。これは，出願

公開された状態で，特許になるのかならないのかが明ら

かでない発明を長く放置しておくと，第三者に不当な不

利益を与えるおそれがあるため，第三者にも審査請求を

認め，早期に結論が出るようにしたものです。

審査請求ができる期間は，平成 13年 9月 30日まで

の出願については，出願の日から 7年以内でしたが，

平成 13年 10月 1日以降は出願の日から 3年以内とな

りました。

また，平成 16年 4月 1日以降，「審査請求料返還制

度」が導入されます。これは，審査請求を請求した後，

審査されるまで（審査待ちの期間中）に出願の取下げ又

は放棄があった場合には，審査請求料の半分を返還する

制度であり，先行技術が存在する等の無駄な出願の審査

を少なくすることをねらったものです。

なお，審査請求できる期間内に審査請求がなかった出

願は，自動的に取下げられたものとみなされます。がし

かし，審査請求が行われなかった出願であっても，その

出願の内容が公開公報に掲載されて公表されているた

め，同じ内容の発明が後から出願されても，特許を受け

ることはできません。

◯ 実体審査

審査請求のあった出願は，特許庁の審査官によって審

査されます。出願に対して特許すべきかどうかを定める

方式には，「審査主義」と「無審査主義」との二つの主

義があります。我が国は，相当の経費と人員を投入して

も確実な権利の設定を図ることが，産業界の混乱を防止

し，産業政策上得策であるとの認識に立って，特許出願

については審査主義を採用し，実用新案登録出願につい

ては無審査主義を採用しています。

審査は，出願された発明が法律で規定されている要件

を満たしているか否か，すなわち，拒絶理由があるか否

かを調べることで行われます。審査官が調べる主とする

要件は，自然法則を利用しているか（自然法則の利用），

産業上利用できるか（産業上の利用可能性），出願

前にすでにその発明はなかったか（新規性），当業者

（その技術分野の通常の知識を有する者）が容易に創作

できる発明か（進歩性），他に同じ発明が出願されて

いないか（先願主義），公序良俗に違反していないか

（不特許事由），明細書，特許請求の範囲の記載は規則

に違反していないか（明細書等の記載要件），の 7つで

す。これらの要件は，「特許要件」と言われています。

◯ 拒絶理由

審査官は，拒絶すべき理由を発見した場合には，その

理由を記載した「拒絶理由通知書」を出願人に送付して

出願人の意見を聞きます。審査官が発見する拒絶理由

は，新規性，進歩性に関するものが最も多く，次いで明

細書等の記載要件に関するものです。拒絶理由が複数あ

る場合には，同時に提示されます。

◯ 意見書および補正書

出願人は，審査官からの拒絶理由に納得できない場合

には，その理由を記載した「意見書」を提出することが

できます。意見書だけを提出する場合もありますが，通

常は，拒絶理由を回避するため，出願時に提出した明細

書，特許請求の範囲，あるいは図面に記載されている事

項を補正した「補正書」も併せて提出します。この場合，

補正できる事項の範囲は，出願時に提出した明細書，特

許請求の範囲，あるいは図面に記載されている事項の範

囲内に限定されており，出願時の明細書，特許請求の範

囲，あるいは図面に記載されていない新たな事項を追加

することは認められません。

この理由は，新たな発明を追加する補正を可能にする

と，追加された新たな発明が出願時に遡ってその明細

書，特許請求の範囲，あるいは図面に記載された発明と

なるため，出願人を過度に保護する反面，第三者に不利

益を与えるためです。

◯ 特許査定および拒絶査定

審査官は，審査の結果，拒絶理由を発見できなかった

場合や，拒絶理由を発見したが，その後，出願人から提

出された意見書や補正書により解消した場合には「特許

査定」を行います。

また，提出されている意見書や補正書の内容を検討し



8686

たが，依然として拒絶理由が解消されておらず，特許を

受けることができない場合には「拒絶査定」を行います。

◯ 拒絶査定不服審判請求

拒絶査定の処分を受けた出願人は，これに不服である

ときには，審査の上級審である審判に対して，拒絶査定

不服の審判請求をすることができます。この場合，拒絶

査定不服の審判請求人は，審判を請求する理由，すなわ

ち，審査官の判断が間違っている理由を記載した審判請

求書を提出します。また，審判請求時に明細書，特許請

求の範囲，あるいは図面の内容を補正する補正書を提出

することもできます。

◯ 設定登録

特許査定となった出願は，所定期間内に特許料を納付

することで特許原簿に特許番号が記録されます。これを

設定登録と言います。設定登録が行われると特許権の効

力が発生し，出願人には特許証が送られます。特許権の

存続期間は，出願の日から 20年ですが，医薬品や農薬

に関する特許発明については，法律で安全性の承認を得

ないと実施することができないことから，安全性の承認

を得るために実施できない期間があったときには，5年

を限度として，特許権の存続期間を延長することができ

ます。

◯ 特許異議申立

設定の登録がなされると，特許になったことを一般の

人に知らしめるため，その特許の内容が特許公報に掲載

されます。特許公報に掲載された特許に対して，特許公

報の発行日から 6ケ月以内であれば，誰でも異議を申

し立てすることができます。

なお，平成 16年 1月 1日から，特許異議申立制度は

無効審判制度に統合されます。統合された無効審判制度

の下では，特許権の設定登録があった特許発明に対して

何人も無効審判を請求できます。

特許権を取得するには，出願から権利化までの種々の

手続きを迅速，的確に行うことが重要です。この手続き

は，発明者が自分で行うこともできますが，大変複雑な

手続きであるため，特許等の知的財産権の専門家である

弁理士に相談しながら進めることをお勧めします。

2. 新規性喪失の例外規定の適用を受ける特許出願

発明の新規性は，出願の時を基準として判断され，そ

の前に公知（口頭発表や論文発表を含む）等になった技

術思想がある発明は，新規性がないため特許を受けるこ

とができないのが原則です。しかし，全ての出願を，こ

の原則通りに運用すると，発明者，中でも特許法になじ

みの少ない研究者にとって酷になったり，あるいは発明

の公表を躊躇させ，その結果，特許法の「産業の発達に

寄与する」という目的にそぐわなくなるおそれが生じる

場合があります。

そこで，発明者には不当な保護を与えず，第三者には

不測の不利益を与えないように配慮して，特許法では，

第 30条で救済措置を定めています。つまり，特許を受

ける権利を有する者が，その発明を特定の形態で公表し

公知となった場合に限り，一定の短期間内に一定の条件

下で出願した場合には，その公表された事実ではその発

明の新規性は喪失しないことを定めています。

特許法 第 30条

1 特許を受ける権利を有する者が試験を行い，刊

行物に発表し，電気通信回線を通じて発表し，又は

特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会

において文書をもって発表することにより，第 29

条第 1項各号の一に該当するに至った発明は，そ

の該当するに至った日から 6月以内にその者がし

た特許出願に係る発明についての同条第 1項およ

び第 2項の規定の適用については，同条第 1項各

号の一に該当するに至らなかったものとみなす。

本条の適用を受ける対象となる公表の形態とは，◯特

許を受ける権利を有する者が試験を行った場合，◯特許

を受ける権利を有する者が刊行物に発表した場合，◯特

許を受ける権利を有する者が電気通信回線を通じて発表

した場合，◯特許を受ける権利を有する者が，特許庁長

官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書

をもって発表した場合です。なお，この救済措置は，◯

特許を受ける権利を有する者が一定の博覧会に出品した

場合にも適用されます。

特許を受ける権利を有する者が試験を行った場合の

「試験」は，特許を受ける権利を有する者が完成した発

明の技術的効果を確認するために行う試験と解されてい

ます。従って，将来，特許を受ける権利を有することに

なる者が行う試験や，発明の完成途上の試験，宣伝や販

売促進のための試験等は含まれません。

また，「電気通信回線を通じて発表し」は，インター

ネット等を論文発表の場として利用するケースが増えて

いることから，平成 11年の制度改正で，「電気通信回

線を通じて公衆に利用可能となった発明」が新規性の喪

失の事由（第 29条第 1項 3号）に規定されたことに伴

い，本条において，新規性喪失の例外の事由として追加

されたものです。

「特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会

において文書をもって発表し」の対象となる「学術団体」

は，特許庁長官指定の学術団体に限られ，日本水産学会

もこの学術団体に指定されております。また，平成 14

年 4月から，「特許庁長官が指定する学術団体」の指定

基準が改正され，大学および地方公共団体を指定できる

ことになりました。従って，学術団体として指定された
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大学等が開催する研究集会における博士論文，修士論文

等の研究発表については，学会発表と同様の取り扱いが

可能になりました。

なお，特許庁長官が指定する学術団体か否かは，特許

庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/indexj.htmで

調べることができます。特に，「文書をもって発表」と

は，単なる口頭による発表ではなく，文書に記載された

内容に基づく口頭発表と言われており，注意が必要で

す。

また，上記第 30条の◯から◯までの例外規定の適用

を受けて出願を行うには，◯出願が公表の日から 6ケ

月以内であること，◯出願の時に 30条の適用を受ける

旨を記載すること，◯出願の日から 30日以内に公表し

た事実を証明する証明書を提出することが必要です。こ

れらの 3つの要件を全て満たさない場合には，30条の

規定の適用を受けることができません。なお，学会に先

立って講演予稿集が予め参加者に配布される場合があり

ますが，この場合，適用を受けるための期間である 6

ケ月は講演予稿集の刊行日が基準になります。また，

「事実を証明する証明書」として，論文発表の場合は，

その論文を提出します。学会発表の場合は，講演予稿集

や講演要旨集とともに，学会発表の事実を主催者が証明

した証明書を提出します。日本水産学会では事務局に問

合せれば，対応してもらえるそうです。

この規定は，本来であれば新規性がないため特許を受

けることができない発明を新規な発明とみなすものであ

り，出願日を遡及，すなわち，公表の日に出願したもの

とみなすものではありません。このため，公表した日か

ら，実際の出願時までの間に，第三者が同じ内容を出願

すると，先願主義によって，その出願は特許を受けるこ

とができなくなります。従って，適切に権利を確保する

ためには，公表する前にまず出願するのが好ましいで

す。

なお，特許法は，各国毎に存在し，各国の特許法は，

各国毎に独立しています。このため，日本の特許権は米

国や欧州では有効ではありません。そこで，米国や欧州

（欧州には，欧州特許条約に基づく特許制度と欧州各国

に存在する特許制度との 2つの制度が存在します。欧

州特許条約に基づく特許制度は，欧州特許庁（EPO）

で取り扱われています。）で特許権を取得するには，米

国特許法や欧州特許条約に規定された手続きに従って特

許出願を行い，審査を経なければなりません。欧州特許

条約では，新規性喪失の例外規定の適用範囲は，公式国

際博覧会での発明の展示の場合だけで，学会発表や論文

発表等は適用外であるので，欧州特許庁で特許権を取得

しようとする場合には十分な注意が必要です。すなわ

ち，我が国で特許法 30条の新規性喪失の例外規定の適

用を受けたとしても，欧州特許条約では，刊行物や学会

発表は，新規性喪失の例外規定として定められていない

ため，我が国で行った刊行物あるいは学会発表の事実に

よって，その出願は特許を受けることができなくなるお

それがあります。このようなことから見ても，公表する

前に出願するのが好ましいです。また，米国は先発明主

義を採用しているため新規性の喪失の例外規定はないと

言われています。
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