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国際的な意匠保護戦略の策定

ハーグ協定の国際的意匠登録出願制度を実施するUSPTOの最終規則が公布されているが、新たな意匠保護制

度を利用するには、慎重な計画と検討が必要である。

2015年4月2日に、米国特許商標庁（USPTO）は意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定（以

下、「ハーグ協定」）を実施する最終規則を公布した。既刊の『Alston & Bird 知財権アドバイザリー』で詳述したよ

うに、ハーグ協定はいまや64を数える締約国と欧州連合を含む政府間組織のすべてにおいて、保護適格の国際

的意匠登録出願を可能にする国際条約である。しかし、新制度を利用するには、該当欄にチェックを入れるだけ

では済まない作業が必要になる。

2015年5月13日以降：国際的意匠保護の出願が一本化

USPTOの新規則は2015年5月13日に適用され、新規の国際的な意匠登録出願をUSPTOに提出することができる

ようになる。出願では、欧州連合、韓国、および日本（これも5月以降）を含む64のハーグ協定締約国のいずれか

またはすべてを指定することができる。その世界的な対象範囲の広さに加えて、出願には、同一の国際意匠分類

に属し、単一の言語、すなわち英語、フランス語またはスペイン語のいずれかで申請できることを条件として、最高

100の意匠を含めることができる。

手続き的には、USPTOは世界知的所有権機関（WIPO）の出願の受け付け担当機関としての役割を果たすことに

なる。米国国民である、または米国に居住地、常居所、または工業もしくは商業の施設を有する　誰でも、USPTO

の電子申請システムを通じて間接的に申請を行うことができる。USPTOは国際意匠登録出願を受け取ると、出願

をWIPOの国際局に転送し、同局がハーグ協定に基づいて適用される形式的な要件への適合性について出願の

精査を行う。要件が満たされていれば、国際局は意匠を登録し、登録を公表し、審査のために出願のコピーを指

定各国の担当機関に転送する。ただし、いずれかの共同出願人が米国またはハーグ協定の締約国である別の国

とつながりをもたない場合には、国際意匠登録出願は直接的にであれ、USPTOを通じて間接的にであれ、WIPOに

提出することができない。申請人全員の一人一人が、ハーグ協定に基づいて国際意匠登録出願を申請する権利を

有していなければならないのである。

国際意匠登録出願は依然として指定各国の担当機関において地域的審査（ならびに指定各国が課す審査・登録

料金）の対象となっているが、ハーグ協定の制度で約束されてきたのは、出願の準備と提出に伴う時間と経費を

軽減するために出願を一度、言語を一言語とするシステムであった。しかし、ハーグ協定に基づいて国際意匠登

録出願を提出することは簡単な問題ではない。また、ハーグ国際意匠登録出願申請システムを利用するには、最
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初に提出された出願で、数多くの潜在的問題点について全指定国で確実に適切な対処ができるようにするために、

詳細な戦略とカウンセリングが必要になろう。

課題と戦略：ハーグ制度のもとでグローバルな保護を確保する

一件の出願に対する異なる要件:　USPTOによるハーグ協定の実施で国際的意匠登録出願のための、より簡単で

合理化された申請システムが築かれたが、各指定国における保護の要件には変更がない。国際的な意匠登録の

各出願の審査は依然として、意匠に関するその国固有の規則に従って、各指定国の担当機関で行われる。ハーグ

制度への加盟国の多くにおいては、登録には形式的な要件があるにすぎず、実質的な審査は行われない。それに

比べて、米国には形式的な要件と図面の要件だけでなく、実質的な審査制度もある。その結果、国際意匠登録出

願は指定国の異なる要件を満たすように作成しなければならない。

一例として、出願において図面が異なる締約国における多種多様な基準を満たすことを要求される場合がある。欧

州では、グレースケールの写真が許容される。米国においては、黒白の線画が推奨される。韓国は、図面において

表面に陰影をつけることは認められないが、米国ではそれが要求される。

その他にも差異が存在する。米国を指定する国際意匠登録出願には、クレームを含めなければならず、発明者の宣

誓書または宣言書を添えて提出しなければならない（他の地域では要求されていない要件）。その他の一定数の国々

は、意匠の簡単な説明を出願に含めることを義務付けている。ある指定国においてこうした要件がみたされていなけ

れば、拒絶、遅延、および所定の地域において出願を適合なものにするための追加費用をもたらすことになる。このた

め、的確な国際意匠登録出願を作成するためには、指定国固有の詳細な要件に精通していることが不可欠になる。

「グローバルな」保護…とは言っても特定国においてのみ:　出願人は、ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願が真

に世界的な意匠保護を促進するわけではないことも心に留めておかなければならない。ハーグ協定の締約国には、

中国、カナダ、ブラジル、オーストラリア、ロシア、台湾、イスラエル、シンガポールを含め、世界の経済大国のいくつ

かが欠けている。米国および日本、韓国、欧州によるハーグ制度の実施で、それ以外の国々が加わる事が期待され

ているが、出願人は、意匠保護に関していまなお直接の提出を要求する国々を認識しておくべきである。

たとえば、締約国と非締約国の双方で保護を求める出願人は、ハーグ制度のもとでの出願が自らの置かれている

状況において有利であるか否かを検討しなければならない。締約国における保護は、国際意匠登録出願を介して

部分的に求めることが可能であるが、非締約国においては、別個の出願を行うことが相変わらず必要であろう。そ

こで出願人にとっての問題は、ハーグ協定のもとで効率の向上が達成できるのか否か、またどれだけ達成できる

のかというものになる。

効率向上のための道のり：　ハーグ制度のもとでの申請を検討している出願人にとっては、地域や締約国に様々な

規則があることを認識するだけでは、まだ道半ばである。出願人は、ハーグ制度のもとで効率的なやり方で効果的

な国際意匠登録出願を準備すること、加えて国際意匠登録出願が意匠保護のための最も効率的なルートではな

いかもしれない場合を認識することにも熟達しなければならない。ハーグ協定のもとでの国際意匠登録出願には、

潜在的な費用効率を含めて、いくつかの効率向上を得られる可能性がある。

国際意匠登録出願のいくつかの面での価格設定により、合計すると出願料金が高くつく場合がある。たとえば、国

際意匠登録出願に含まれる各意匠は、追加料金を必要とする。また、特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願

とは異なり、国際意匠登録出願の各指定国は追加料金を義務付けている。過剰なページなど、その他の様々な要

因に適用される可能性のある追加料金が他にいくつかある。複数の指定国に数多くある図面規則を満たそうとす

ると、累積料金が予想を大幅に上回るという結果になる場合がある。
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自国の申請の要件には慣れているが、全指定国の要件には通じていない申請人と代理人事務所による国際意匠

登録出願の準備は、多くの問題を生みそうである。地元の法域にのみ従って国際意匠登録出願が準備される場合

には、他の指定国の要件に応じるために変更、追加または訂正を行うことができない可能性がある。たとえば日本

は、出願人が図面を変更して、クレームされていないディスプレイスクリーンの二次元アイコンの環境を追加するこ

とを許可するかもしれないが、米国は、図面へのこうした修正は新規事項の導入と見なすだろう。米国の厳格な要件

に不慣れな出願人と代理人事務所の提出した多くの出願が、米国における意匠保護の是正しようのない欠陥につな

がる、または米国における保護の選択肢もしくは範囲を厳しく制限することになる可能性がある。国際意匠登録出願

を提出する前に全指定国の要件を考慮に入れて、拒絶、遅延、またはそれよりも悪い問題を避けることが重要なの

は、これらすべてが、ハーグ制度を利用して国際意匠登録出願を提出することの効率に悪影響を及ぼすからである。

国際意匠登録出願は、各指定国における発明慣行の制限または統一性の影響も受ける。たとえば日本は審査の

観点から見ると、国際意匠登録出願における複数の意匠を、日本での単一の意匠登録出願が複数あるものとして

扱う。韓国は、1件の意匠登録出願に複数の意匠が含まれることを認める。米国を指定する出願は依然として、米

国の制限慣行、および米国意匠登録についての単一クレームの要件に従わなければならない。その結果、多数の

意匠（最高で100）を含む国際意匠登録出願では、その開示の全範囲を保護するために、米国国内における無数の

分割出願が必要になる可能性がある。国際意匠登録出願に含まれる意匠と実施例の数は費用だけでなく、異なる

国における異なる扱いと審査にも影響しよう。

出願人は特定の国のグループの要件のすべてを満たすことによって、ハーグ協定に基づく出願を申請することによ

る効率がなくなってしまわないかどうかを評価する必要があろう。

より多くの保護：　登録期間の延長と暫定的権利

米国の法律とハーグ協定とを調和させるために、現在、2013年12月18日以降に出願された米国の意匠登録の期間

は、登録日から15年間となっている（14年間から延長された）。期間延長は、米国において直接提出されたか、国際

意匠登録出願制度に基づいて提出されたかとは無関係に、登録された米国の意匠登録のすべてに適用される。

さらに、最終規則への備考は、WIPOによる国際意匠登録出願の公開により、今や出願人は35 U.S.C. §154(d)に

基づいて暫定的権利を得られることを明確にしている。この公開は、潜在的な侵害者を思いとどまらせる強力な手

段になる可能性があり、暫定的権利を得るためにハーグ協定に基づく出願の申請を正当化する可能性さえある。

ハーグ制度が課題を提起するとしても、暫定的権利は、多くの出願人が国際意匠登録出願を提出するための強力

な誘因になろう。

USPTOの最終規則は、下記で見ることができる。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-04-02/pdf/2015-06397.pdf
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