
- 1 -

特許法 38 条の２に関する検討 

～「日本版仮出願」として活用する前に知っておきたいこと～ 

創英国際特許法律事務所 弁理士 

山口 和弘 

１．はじめに 

本稿は、2017 年９月８日～９日開催の UNITT ア

ニュアル・カンファレンス 2017 において発表した

「新たな出願オプション『特許法 38 条の２』 ～

既存の『緊急出願時のオプション』との比較検討

～」の内容を再構成しつつ執筆したものである。な

お、当日のスライドに一部加筆した資料はウェブ上

で公開している（１）。本稿とあわせて適宜参照され

たい。 

２．特許法 38 条の２とは？ 

 特許法 38 条の２は、2016（平成 28）年 4 月 1 日

施行の平成 27 年改正特許法により、特許法条約

（Patent Law Treaty; PLT）の実施のために整備さ

れた規定の１つである（２）。この特許法 38 条の２

では、PLT５条(1)を受けて、次の（一）～（三）の

いずれかに該当する場合を除いて、特許出願の願書

を提出した日を特許出願の日として認定することが

規定されている。 

(一) 特許を受けようとする旨の表示が明確でな

いと認められるとき

(二) 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がな

く、又はその記載が特許出願人を特定でき

る程度に明確でないと認められるとき

(三) 明細書が添付されていないとき

 また、特許法 38 条の２の整備とあわせて、PLT５

条(2)(b)の規定を受けて特許法施行規則 25 条の４

が改正されたことで（３）、外国語書面出願（特許法

36 条の２第１項）における明細書等の言語に英語

以外の外国語も認められるようになった。 

 これにより、日本語で必要事項が記載されている

願書に研究論文を添付して出願すれば、その研究論

文の言語に関係なく、また特許請求の範囲（クレー

ム）を提出せずとも、出願日の認定を受けることが

可能となった。すなわち、現行の日本特許法の下で

は、米国特許法 111 条(b)項に基づく仮出願

（provisional application）と同様の出願を米国

特許商標庁ではなく、日本特許庁に対して行うこと

が可能となっている。 

 そこで、本稿では、日本特許庁及び米国特許商標

庁の公表資料等を参照しつつ、特許法 38 条の２の

活用について検討する。 

３．特許法 38 条の２に基づく出願の用途 

 表１に示すように、日本特許法における 38 条の

２に基づく出願と米国特許法における仮出願は、手

続要件及び効果の面で実務的には同等で、庁費用に

ついては日本の方が低い。また、米国では 2013～

2017 年度における特許の出願件数が年間 60～65 万

件（utility patent のみ）に対して、仮出願の件

数は年間 17 万件前後となっている（４）。 

 このような事実を踏まえると、日本においても、

特許法 38 条の２に基づく出願を積極的に活用でき

る場面が多く存在するようにも思われる。しかしな

がら、実務上、特許法 38 条の２に基づく出願の主

な用途は、当該出願に係る発明と同一の発明が記載

されている研究論文等の公表が近日中に予定されて

いる場面における「緊急出願時の選択肢（オプショ

ン）」の１つと考えるべきである。

 その最大の理由は、特許法 38 条の２が特許出願

の日の認定に関する要件を従前より緩和した規定で

はあっても、特許法 36 条のサポート要件や実施可

能要件には何らの変更もない点にある。これは米国

においても同様で、仮出願の内容が米国特許法 112

条 (a) 項 の 記 述 要 件 （ written description 

requirement）を満たすか否かは重要な考慮要素で

あり（５）、実際、日本では、特許法 38 条の２が整

備される前の 2010（平成 22）年における検討にお

いて、この点が仮出願の導入に対して慎重な意見の

背景の１つとなっている（６）。 
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表１： 日本特許法における「38 条の２」と米国特許法における「仮出願」の比較 

日本 

38 条の２ 

米国 

仮出願（111 条(b)項） 

出願時にクレームは必要？ 不要（出願後に提出） 不要（12 か月以内に行う本出願には必要） 

言語 制限無し（＝外国語書面出願も可） 制限無し 

（翻訳文提出期限） 特許出願の日から１年４か月 本出願で通知後の所定期間 

優先権主張の基礎 可 可 

特許の存続期間 出願日から 20 年 

※国内優先権制度を利用した場合は、

後の出願日から 20 年 

仮出願の日から 20 年 

※本出願が仮出願を基礎とする優先権主張を

伴うものである場合は、本出願の日から 20 年

庁費用（2018 年 3 月現在） \14,000（外国語書面出願は\22,000） $280（基本料金） 

 では、なぜ米国では仮出願が広く活用されている

のだろうか。この背景については様々な見解（７）が

あるが、なかでも、審査請求制度の代用、相対的に

高額な本出願(non-provisional application)の出

願時庁費用（審査請求制度がないことも一因となり、基本料

金は 1,720 米ドル）のほか、「低額でも 5,000 米ドル

～」と言われる代理人費用（８）が影響して、初期費

用の低減や審査開始時期の調整を目的として仮出願

が活用されるケースが少なくないと考えられる。 

 なお、従前は日本の出願人が米国仮出願を活用す

るメリットの１つとして「ヒルマー・ドクトリン」

の回避（６）があった。しかしながら、2011 年の米

国特許法改正（America Invents Act; AIA）により

2013 年 3 月 16 日に施行された先願主義への移行に

伴う一連の改正によって、現在、AIA が適用される

出願については仮出願のメリットとはならない。 

４．緊急出願時における各選択肢の留意点 

 前述のとおり、特許法 38 条の２に基づく出願の

主な用途は「緊急出願時の選択肢」の１つと考える

べきであるが、このような選択肢としては、米国仮

出願も含めて下記の（１）～（４）を挙げることが

できる。 

(１) 特許法 38 条の２に基づく出願

(２) 米国仮出願

(３) 新規性喪失の例外規定の適用

(４) 「最低限の様式」を整えた通常出願

以下、各選択肢の留意点について説明するが、必

要に応じて後日に国内優先権主張出願（特許法 41

条 1 項）を行うことを前提としても通常出願の可否

を最優先に検討すべきであり、準備期間、費用等の

条件を比較衡量した結果、通常出願を選択できない

ような場合に「緊急出願時の選択肢」を検討すべき

であることはあらかじめ強調しておきたい。 

（１）特許法 38 条の２に基づく出願

 通常の明細書の代わりに発明者による研究論文を

用いて特許法 38 条の２に基づく出願を行う場合、

出願後に方式を整えるための補正が必須となるほか、

所望の権利範囲とするための補正も必要となる場合

がある。そのような場合には、当該研究論文等に記

載した内容が不十分であると下記のような対応が不

可避になることが想定される。 

・ 発明の効果を追加するための補正

・ 具体例を追加するための補正

・ 請求項（クレーム）の発明特定事項を上位概念

化するための補正

 しかしながら、このような補正は、当業者によっ

て当初明細書等（この場合は当該研究論文）の全て

の記載を総合することにより導かれる技術的事項と

の関係において、新たな技術的事項を導入するもの

になりやすく、新規事項の追加（特許法 17 条の２

第３項）と判断されて認められないことが多い（９）。 

 したがって、当該研究論文に記載された内容のま

まであっても、特許法 36 条に規定される明細書の

実施可能要件、請求項のサポート要件等を満たすこ
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とができるか否かについては、公表時期までの猶予

等の事情が許す範囲で適切な検討を出願前に行うこ

とが望ましい。 

 そして、必要な場合には、当該研究論文を用いた

特許法 38 条の２に基づく「先の出願」を基礎とし

て、国内優先権の主張を伴う「後の出願」において

発明の効果や具体例の追加等を行うことになる。こ

れにより、特許要件（新規性、進歩性等）の判断基

準日を、当該研究論文等に記載されている内容につ

いては「先の出願」の出願日（優先日）とし、「後

の出願」のみに記載されている内容については後の

出願日とすることができる。 

 なお、国内優先権主張出願を行う場合、「先の出

願」と「後の出願」の間に公知になった先行技術に

よって特許取得が困難になるリスクをできる限り低

減するためには、「後の出願」はできる限り早期に

行うことが望まれる点は通常の出願と同様である。

また、「先の出願」の前、または「先の出願」と

「後の出願」との間に当該研究論文が公知になった

場合には、新規性喪失の例外規定の適用もあわせて

検討する必要がある。この点についての詳細は、関

連する拙稿（１０）を参照されたい。 

 さらに、特許法 38 条の２に基づく出願では、当

該研究論文に記載されている発明の範囲で、いわゆ

る拡大先願の地位（後願排除効）を確保できる点は

メリットとして考慮されるべきである。

（２）米国仮出願

 米国特許商標庁への手続きが必要であるという点

を除いて、留意点は特許法 38 条の２に基づく出願

とおおむね同様である。しかし、当然ながら、米国

仮出願は米国特許商標庁への手続きが必要であり、

日本のみで特許権を取得する場合には、本選択肢を

積極的に採用する理由はない。 

 また、米国のみで特許権を取得する場合にも、日

本での出願を基礎として優先権主張をすることは可

能であるため、米国仮出願を選択することは必須で

はない。 

 なお、米国で発明が完成した場合において、最初

に米国で特許出願するために仮出願を選択する状況

もあり得るが、米国外での出願前に外国出願許可

（Foreign Filing License)（１１）を取得する方が一

般的には容易であろう。 

（３）新規性喪失の例外規定の適用

 発明者による研究論文等が公知になった後に出願

せざるを得ない場合における対応としては、新規性

喪失の例外規定（特許法 30 条；グレースピリオ

ド）の適用を受けて出願を行うことが従前からの選

択肢となっている。 

 しかしながら、表２に示すとおり、発明の新規性

喪失の例外規定には各国間で相違がある。そのため、

欧州や中国のように、当該例外規定の活用が実質的

に不可能な国・地域への出願を予定している場合、 

表２： 主要国における「発明の新規性喪失の例外規定」の概要（2018年9月現在） 

国 起算日 
猶予 

期間 

特許を受ける権利を有する者の行為 意に 

反する 

公知 

特許法等 

での主な 

根拠規定 公知 公用 
刊行物 

公知 

博覧会、学会

等での発表 

日本 現地出願日 12か月※ ○ ○ ○ ○ ○ 30 条 

米国 

（AIA; 2011 年改正法） 

有効出願日 

（優先日又は現地出願日） 
12 か月 ○ ○ ○ ○ ○ 

102 条 

(b)項

欧州（EPC） 現地出願日 ６か月 × × × 
国際博覧会 

での展示 

明らかな

濫用 
55 条 

中国 優先日 ６か月 × × × 
政府主催の 

展覧会等 
○ 24 条 

韓国 現地出願日 12 か月 ○ ○ ○ ○ ○ 30 条 

※ 日本では、2018年6月9日施行の「不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年5月30日法律第33号）」

により、新規性喪失の例外期間（グレース・ピリオド）が６か月から12か月（１年）に延長された。

詳細は、弊所ウェブサイトの記事（https://www.soei.com/?p=14223）を参照されたい。  
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当該研究論文に記載されている発明を最低限のライ

ンとして、まず優先権主張の基礎を確保するために、

特許法 38 条の２に基づく出願または後述する「最

低限の様式」を整えた通常出願の活用を検討すべき

場面がある。この点についての詳細も、関連する拙

稿（１０）を参照されたい。 

 

（４）「最低限の様式」を整えた通常出願 

 緊急出願時であっても、日本においては、特許法

38 条の２に基づく出願とすることなく、「最低限

の様式」を整えた明細書等による通常出願（６）にて

出願日を確保し、必要に応じて後日に国内優先権主

張出願を行うことも可能である。 

 また、2018 年３月末時点で特許庁ウェブサイト

において直接的な説明は見受けられないが、特許法

38 条の２に基づく出願を書面（紙）で提出した場

合には電子化手数料（１２）の納付が必要になると考

えられることから、費用面では「最低限の様式」を

整えた通常出願の方が有利になり得る。そのため、

特に、研究論文のテキスト、図面及び表等のデータ

を編集可能な電子フォーマットで入手できる場合に

は、「最低限の様式」を整えた明細書等を準備する

ことは比較的容易であるため、特許法 38 条の２に

基づく出願よりも好ましい選択肢となる。 

 

５．おわりに 

 特許法 38 条の２に基づく出願は、緊急の特許出

願が必要となった場合の選択肢としては一考の価値

がある。しかしながら、他の選択肢、特に「最低限

の様式」を整えた通常出願と比べて普遍的に有利な

制度ではない。また、特許法 38 条の２に基づく出

願と発明の新規性喪失の例外規定のいずれか又は両

方の組み合わせを検討することが必要となる場合も

あることに留意すべきである。 

 したがって、個別具体的な案件の状況を総合的に

検討して、各選択肢のメリット・デメリットを比較

衡量することが肝要である。本稿がそのための一助

となれば幸いである。 
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