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国際活動国際活動国際活動国際活動センターセンターセンターセンターからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

    

副会長副会長副会長副会長    神林神林神林神林    恵美子恵美子恵美子恵美子    

国際活動国際活動国際活動国際活動センターセンターセンターセンター長長長長    山川山川山川山川    茂樹茂樹茂樹茂樹    

 

米国特許法規則米国特許法規則米国特許法規則米国特許法規則のののの改正改正改正改正とそれにとそれにとそれにとそれに伴伴伴伴うううう発明者発明者発明者発明者のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等にににに関関関関するするするする実務実務実務実務のののの変更変更変更変更についてについてについてについて    

    

２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年８８８８月月月月１４１４１４１４日日日日にににに米国特許商標庁米国特許商標庁米国特許商標庁米国特許商標庁（（（（USPTOUSPTOUSPTOUSPTO））））からからからから米国特許法米国特許法米国特許法米国特許法・・・・改正規則改正規則改正規則改正規則のののの最終版最終版最終版最終版

（（（（Final RuleFinal RuleFinal RuleFinal Rule））））がががが公表公表公表公表されましたされましたされましたされました。。。。このうちこのうちこのうちこのうち、、、、発明者発明者発明者発明者のののの宣誓書宣誓書宣誓書宣誓書（（（（OathOathOathOath））））及及及及びびびび宣言書宣言書宣言書宣言書

（（（（DeclarationDeclarationDeclarationDeclaration）（）（）（）（以下以下以下以下、「、「、「、「宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等」」」」というというというという））））のののの要件要件要件要件にににに関関関関するするするする改正改正改正改正はははは、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１１１１

６６６６日以降日以降日以降日以降になされるになされるになされるになされる米国特許出願米国特許出願米国特許出願米国特許出願にににに直接関直接関直接関直接関わってきますのでわってきますのでわってきますのでわってきますので、、、、以下以下以下以下のののの通通通通りごりごりごりご案内案内案内案内しますしますしますします。。。。    

    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

LeahyLeahyLeahyLeahy----Smith America Invents Acts (Smith America Invents Acts (Smith America Invents Acts (Smith America Invents Acts (以下以下以下以下、「、「、「、「AIAAIAAIAAIA」」」」というというというという))))のののの Section 4(b)Section 4(b)Section 4(b)Section 4(b)によりによりによりにより米国特米国特米国特米国特

許法許法許法許法 118118118118 条条条条がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、譲受人譲受人譲受人譲受人（（（（assigneeassigneeassigneeassignee））））がががが出願人出願人出願人出願人としてとしてとしてとして特許出願特許出願特許出願特許出願できるようになりまできるようになりまできるようになりまできるようになりま

すすすす。。。。またまたまたまた、、、、AIAAIAAIAAIA のののの Section 4(a)Section 4(a)Section 4(a)Section 4(a)によりによりによりにより米国特許法米国特許法米国特許法米国特許法 115115115115 条条条条がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、発明者発明者発明者発明者のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの

要件要件要件要件がががが緩和緩和緩和緩和されますされますされますされます。。。。これらのこれらのこれらのこれらの改正事項改正事項改正事項改正事項がががが２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日にににに発効発効発効発効することにすることにすることにすることに伴伴伴伴ってってってって

（（（（AIAAIAAIAAIA・・・・Section 4(e)Section 4(e)Section 4(e)Section 4(e)）、）、）、）、発明者発明者発明者発明者のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等にににに関関関関するするするする米国特許法規則米国特許法規則米国特許法規則米国特許法規則がががが改正改正改正改正されされされされ、、、、改正規則改正規則改正規則改正規則

のののの最終版最終版最終版最終版（（（（Final RuleFinal RuleFinal RuleFinal Rule））））がこのたびがこのたびがこのたびがこのたび公表公表公表公表されましたされましたされましたされました。。。。このこのこのこの改正規則改正規則改正規則改正規則はははは２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６

日日日日にににに発効発効発効発効しますしますしますします。。。。    

    

【【【【宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等についてについてについてについて】】】】    

現行法現行法現行法現行法のののの下下下下ではではではでは、、、、米国特許出願米国特許出願米国特許出願米国特許出願のののの際際際際にににに発明者発明者発明者発明者によるによるによるによる宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの提出提出提出提出がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。

新法新法新法新法のののの下下下下ではではではでは発明者発明者発明者発明者ではなくではなくではなくではなく譲受人譲受人譲受人譲受人がががが出願出願出願出願できるようになりますができるようになりますができるようになりますができるようになりますが（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.46(a)1.46(a)1.46(a)1.46(a)）、）、）、）、

そのそのそのその場合場合場合場合でもでもでもでも発明者発明者発明者発明者によるによるによるによる宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの提出提出提出提出はははは必須必須必須必須ですですですです（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.46(d)1.46(d)1.46(d)1.46(d)及及及及びびびび§§§§1.63(a)1.63(a)1.63(a)1.63(a)）。）。）。）。    

    

今回今回今回今回のののの規則改正規則改正規則改正規則改正によりによりによりにより宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの要件要件要件要件がががが簡素化簡素化簡素化簡素化されましたされましたされましたされました。。。。宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等にににに関関関関するするするする主主主主なななな変更点変更点変更点変更点

はははは以下以下以下以下のののの通通通通りですりですりですりです。。。。    

(1)(1)(1)(1)出出出出願人願人願人願人がががが発明者全員発明者全員発明者全員発明者全員のののの氏名氏名氏名氏名、、、、居住地居住地居住地居住地およびおよびおよびおよび郵送先住所郵送先住所郵送先住所郵送先住所をををを示示示示すすすすアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション・・・・デーデーデーデー

タタタタ・・・・シートシートシートシート（（（（Application Data Sheet)Application Data Sheet)Application Data Sheet)Application Data Sheet)をををを提出提出提出提出しているしているしているしている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、発明者全員発明者全員発明者全員発明者全員がががが同同同同じじじじ一一一一つつつつ

のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等ににににサインサインサインサインするするするする必要必要必要必要がなくなりましたがなくなりましたがなくなりましたがなくなりました（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.63(b)1.63(b)1.63(b)1.63(b)）。）。）。）。すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、発明者発明者発明者発明者

がががが複数複数複数複数のののの場合場合場合場合、、、、別別別別々々々々のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等ににににサインサインサインサインすることができますすることができますすることができますすることができます。。。。    

(2)(2)(2)(2)新法新法新法新法ではではではでは、、、、サインサインサインサインするするするする発明者発明者発明者発明者がががが最初最初最初最初のののの発明者発明者発明者発明者であることをであることをであることをであることを述述述述べるべるべるべる必要必要必要必要はなくはなくはなくはなく、、、、またまたまたまた、、、、

発明者発明者発明者発明者のののの国籍国籍国籍国籍をををを特定特定特定特定するするするする必要必要必要必要もありませんもありませんもありませんもありません（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.63(a)1.63(a)1.63(a)1.63(a)）。）。）。）。    

(3)(3)(3)(3)新法新法新法新法ではではではでは、、、、宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等ににににサイサイサイサインンンンしたしたしたした発明者発明者発明者発明者がががが出願書類出願書類出願書類出願書類のののの内容内容内容内容をををを確認及確認及確認及確認及びびびび理解理解理解理解したことをしたことをしたことをしたことを

述述述述べるべるべるべる必要必要必要必要がなくがなくがなくがなく、、、、またまたまたまた、、、、開示要求開示要求開示要求開示要求のののの義務義務義務義務をををを認識認識認識認識していることをしていることをしていることをしていることを述述述述べるべるべるべる必要必要必要必要がありませんがありませんがありませんがありません

（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.63(a)1.63(a)1.63(a)1.63(a)）。）。）。）。但但但但しししし、、、、発明者発明者発明者発明者はははは、、、、サインサインサインサインをするをするをするをする前前前前にににに、、、、出願書類出願書類出願書類出願書類のののの内容内容内容内容をををを確認及確認及確認及確認及びびびび

理解理解理解理解しなければならずしなければならずしなければならずしなければならず、、、、またまたまたまた、、、、開示要求開示要求開示要求開示要求のののの義務義務義務義務をををを認識認識認識認識していなければなりませんしていなければなりませんしていなければなりませんしていなければなりません（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR

§§§§1.63(c)1.63(c)1.63(c)1.63(c)）。）。）。）。    

(4)(4)(4)(4)所定所定所定所定ののののアプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーション・・・・データデータデータデータ・・・・シートシートシートシートをををを出願時出願時出願時出願時にににに提出提出提出提出していればしていればしていればしていれば、、、、宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの提提提提
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出出出出はははは許可通知許可通知許可通知許可通知（（（（Notice of AllowanceNotice of AllowanceNotice of AllowanceNotice of Allowance））））のののの発行発行発行発行までまでまでまで先延先延先延先延ばしにすることができますばしにすることができますばしにすることができますばしにすることができます（（（（新新新新 33337CFR7CFR7CFR7CFR

§§§§1.53(f)(3)1.53(f)(3)1.53(f)(3)1.53(f)(3)）。）。）。）。    

    

上記上記上記上記のののの変更点変更点変更点変更点はははは２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日以降日以降日以降日以降にににに出願出願出願出願されるすべてのされるすべてのされるすべてのされるすべての米国特許出願米国特許出願米国特許出願米国特許出願（（（（分割出願分割出願分割出願分割出願、、、、

継続出願継続出願継続出願継続出願、、、、一部継続出願一部継続出願一部継続出願一部継続出願、、、、PCTPCTPCTPCT バイパスバイパスバイパスバイパス出願出願出願出願をををを含含含含むむむむ））））にににに適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。従従従従ってってってって、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２

年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日以降日以降日以降日以降にににに出願出願出願出願されるされるされるされる米国特許出願米国特許出願米国特許出願米国特許出願はははは新様式新様式新様式新様式のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等をををを準備準備準備準備するするするする必要必要必要必要がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。    

    

特特特特にににに、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１５１５１５１５日以前日以前日以前日以前にににに出願出願出願出願されたされたされたされた米国特許出願米国特許出願米国特許出願米国特許出願をををを元元元元にしてにしてにしてにして、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月

１６１６１６１６日以降日以降日以降日以降にににに分割出願分割出願分割出願分割出願やややや継続出願継続出願継続出願継続出願をするをするをするをする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、そのそのそのその分割出願分割出願分割出願分割出願やややや継続出願継続出願継続出願継続出願のためにのためにのためにのために新様新様新様新様

式式式式のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等をををを取取取取りりりり直直直直すすすす必要必要必要必要がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、注意注意注意注意がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。    

    

PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願をををを元元元元にしたにしたにしたにした米国国内移行出願米国国内移行出願米国国内移行出願米国国内移行出願はははは、、、、国際出願日国際出願日国際出願日国際出願日をををを基準基準基準基準にににに新法新法新法新法がががが適用適用適用適用されるかがされるかがされるかがされるかが判断判断判断判断

されますされますされますされます。。。。従従従従ってってってって、、、、国際出願日国際出願日国際出願日国際出願日がががが２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日日日日よりもよりもよりもよりも前前前前ののののＰＣＴＰＣＴＰＣＴＰＣＴ出願出願出願出願にににに基基基基づくづくづくづく米米米米

国国内移行出願国国内移行出願国国内移行出願国国内移行出願はははは、、、、国内移行日国内移行日国内移行日国内移行日にににに関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、現行法現行法現行法現行法がががが適用適用適用適用になりになりになりになり、、、、旧様式旧様式旧様式旧様式のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等をををを提提提提

出出出出するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

上記以外上記以外上記以外上記以外にもにもにもにも宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等のののの要件要件要件要件がががが緩和緩和緩和緩和されておりされておりされておりされており、、、、例例例例えばえばえばえば、、、、発明者発明者発明者発明者がががが死亡死亡死亡死亡したしたしたした場合場合場合場合ややややサインサインサインサイン

をををを拒否拒否拒否拒否したしたしたした場合場合場合場合などなどなどなど、、、、発明者発明者発明者発明者のののの宣言書等宣言書等宣言書等宣言書等をををを提出提出提出提出できないできないできないできない場合場合場合場合にはにはにはには、、、、新法新法新法新法ではではではでは、、、、そのそのそのその宣言書宣言書宣言書宣言書

等等等等のののの代代代代わりにわりにわりにわりに出願人出願人出願人出願人がががが代替供述書代替供述書代替供述書代替供述書（（（（Substitute StatementSubstitute StatementSubstitute StatementSubstitute Statement））））をををを提出提出提出提出できるようになりますできるようになりますできるようになりますできるようになります

（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR§§§§1.64(a)1.64(a)1.64(a)1.64(a)）。）。）。）。    

    

新様式新様式新様式新様式のののの宣言書宣言書宣言書宣言書フォームフォームフォームフォームはははは以下以下以下以下からからからから入手可能入手可能入手可能入手可能ですですですです。。。。    

http://www.uspto.gohttp://www.uspto.gohttp://www.uspto.gohttp://www.uspto.gov/forms/sb0001aia_preview.pdfv/forms/sb0001aia_preview.pdfv/forms/sb0001aia_preview.pdfv/forms/sb0001aia_preview.pdf    

新様式新様式新様式新様式のののの代替供述書代替供述書代替供述書代替供述書フォームフォームフォームフォームはははは以下以下以下以下からからからから入手可能入手可能入手可能入手可能ですですですです。。。。    

http://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdfhttp://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdfhttp://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdfhttp://www.uspto.gov/forms/sb0002aia_preview.pdf    

    

【【【【譲渡書及譲渡書及譲渡書及譲渡書及びびびび委任状委任状委任状委任状についてについてについてについて】】】】    

法改正後法改正後法改正後法改正後はははは譲受人譲受人譲受人譲受人がががが出願人出願人出願人出願人になることができますがになることができますがになることができますがになることができますが、、、、発明発明発明発明のののの譲渡譲渡譲渡譲渡がなされたがなされたがなされたがなされた案件案件案件案件ではではではでは、、、、法法法法

改正後改正後改正後改正後もももも発明者発明者発明者発明者によるによるによるによる譲渡書譲渡書譲渡書譲渡書のののの提出提出提出提出がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります。。。。またまたまたまた、、、、法法法法改正後改正後改正後改正後にににに譲受人譲受人譲受人譲受人がががが出願人出願人出願人出願人

になるになるになるになる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、発明者発明者発明者発明者ではなくではなくではなくではなく、、、、譲受人譲受人譲受人譲受人によるによるによるによる委任状委任状委任状委任状のののの提出提出提出提出がががが必要必要必要必要になりますになりますになりますになります（（（（新新新新 37CFR37CFR37CFR37CFR

§§§§1.64(a)1.64(a)1.64(a)1.64(a)）。）。）。）。    

    

ところでところでところでところで、、、、現行法現行法現行法現行法のののの下下下下ではではではでは宣言書宣言書宣言書宣言書とととと委任状委任状委任状委任状をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせたフォームフォームフォームフォームにににに発明者発明者発明者発明者ががががサインサインサインサインするするするする

ことがことがことがことが一般的一般的一般的一般的でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、新法新法新法新法のののの下下下下ではではではでは、、、、譲受人譲受人譲受人譲受人がががが出願人出願人出願人出願人になるになるになるになる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、宣言書宣言書宣言書宣言書とととと譲渡書譲渡書譲渡書譲渡書

をををを組組組組みみみみ合合合合わせたわせたわせたわせたフォームフォームフォームフォームにににに発明者発明者発明者発明者ががががサインサインサインサインをしをしをしをし、、、、委任状委任状委任状委任状にはにはにはには譲受人譲受人譲受人譲受人（（（（例例例例えばえばえばえば、、、、会社会社会社会社のののの代表代表代表代表

者者者者））））ががががサインサインサインサインすることがすることがすることがすることが一般的一般的一般的一般的になるとになるとになるとになると思思思思われますわれますわれますわれます。。。。宣言書宣言書宣言書宣言書とととと譲渡書譲渡書譲渡書譲渡書をををを合体合体合体合体させたさせたさせたさせたフォーフォーフォーフォー

ムムムムはははは現時点現時点現時点現時点でででで USPTOUSPTOUSPTOUSPTO からからからから提供提供提供提供されておらずされておらずされておらずされておらず、、、、現地代理人推奨現地代理人推奨現地代理人推奨現地代理人推奨ののののものをものをものをものを使用使用使用使用することをおすることをおすることをおすることをお勧勧勧勧

めしますめしますめしますめします。（。（。（。（なおなおなおなお、、、、発明者発明者発明者発明者がががが宣言書宣言書宣言書宣言書とととと譲渡書譲渡書譲渡書譲渡書にににに別別別別々々々々ににににサインサインサインサインしてもしてもしてもしても問題問題問題問題ありませんありませんありませんありません。）。）。）。）    



米国情報 

    

一方一方一方一方、、、、新法新法新法新法のののの下下下下でのでのでのでの委任状委任状委任状委任状ののののフォームフォームフォームフォームはははは USPTOUSPTOUSPTOUSPTO からからからから提供提供提供提供されているもののされているもののされているもののされているものの、、、、現時点現時点現時点現時点でででで USPTOUSPTOUSPTOUSPTO

からからからから具体的具体的具体的具体的なななな説明説明説明説明がなされていませんがなされていませんがなされていませんがなされていません。。。。どのようなどのようなどのようなどのようなフォームフォームフォームフォームをををを使用使用使用使用すべきかはすべきかはすべきかはすべきかは、、、、現地代理現地代理現地代理現地代理

人人人人とととと連絡連絡連絡連絡をををを取取取取りりりり、、、、使用目的使用目的使用目的使用目的にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切ななななフォームフォームフォームフォームをををを準備準備準備準備することをおすることをおすることをおすることをお勧勧勧勧めしますめしますめしますめします。。。。    

    

【【【【PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願】】】】    

現在現在現在現在、、、、PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願ではではではでは、、、、米国米国米国米国のみのみのみのみ発明者発明者発明者発明者がががが出願人出願人出願人出願人となるようにとなるようにとなるようにとなるように願書記載願書記載願書記載願書記載をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。２２２２

０１２０１２０１２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日以降日以降日以降日以降のののの米国米国米国米国をををを指定国指定国指定国指定国とするとするとするとする PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願ではではではでは、、、、譲受人譲受人譲受人譲受人をををを出願人出願人出願人出願人としてとしてとしてとして表記表記表記表記

することができるようになりますのですることができるようになりますのですることができるようになりますのですることができるようになりますので、、、、２０１２２０１２２０１２２０１２年年年年９９９９月月月月１６１６１６１６日以降日以降日以降日以降のののの米国米国米国米国をををを指定国指定国指定国指定国としてとしてとしてとして

含含含含むむむむ PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願ではではではでは願書表記願書表記願書表記願書表記にににに注意注意注意注意するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

    

PCTPCTPCTPCT 出願出願出願出願のののの変更変更変更変更にににに関関関関するするするする情報情報情報情報はははは以下以下以下以下からからからから入手可能入手可能入手可能入手可能ですですですです。。。。    

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf012.pdf012.pdf012.pdf    

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf    

    

以上以上以上以上    

    

    


