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論　　説

　抄　録　当委員会では，昨年度，特許出願の審査で単一性なしと判断された割合（限定要求率）は，
主要国の中でも米国が突出して高いことを報告した１）。この事実を踏まえて，米国における限定要求
に如何に対応すべきであるか，多数の包袋を調査し，検討した。その結果，当初の予想に反して，反
論（Traverse）による対応が功を奏していることが判明した。本稿は，実務の助けとなるべく，限定
要求の制度を解説するとともに，限定要求に対する有効な反論方法を提言するものである。

国 際 第 １ 委 員 会＊
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1 ．	はじめに

国際第１委員会（以下，当委員会）では，昨
年度，発明の単一性に関する各国（日米欧中韓）
の制度を比較し，各国での審査における判断の
傾向を調査した２）。その結果，単一性違反の拒
絶理由が通知される割合について，日本は３％，
欧州は７％，中国は２％，韓国は２％であったの
に対して，米国は32％と著しく高いことが分かっ
た（図１）。これは，米国での単一性の判断にお
いては，審査基準の運用が厳しいことや，審査官

の裁量が入り得ることに起因すると考えられる。

米国での単一性違反の拒絶理由（限定要求：
Restriction requirement，選択要求：Election 
of species）への対応の１つの選択肢として，
分割出願が考えられるが，出願人の経済的負担
を考慮すると，限定要求または選択要求（以下，
限定要求等）を受けた全ての特許出願で分割出
願することは現実的ではない。
そこで，当委員会では，限定要求等への有効

な応答の手法を探るべく，様々な出願人，分野
の特許出願の包袋を解析した。また，限定要求
等への応答で所望の結果が得られなかった場合
＊  2015年度　The First International Affairs 
Committee

包袋から解析する限定要求に対する
有効な対応の調査・研究

図１　単一性違反の拒絶理由通知率
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に，１つの特許出願で少しでも多くのクレーム
群を権利化する手法を検討した。
なお，本稿は，2015年度国際第１委員会第３
ワーキンググループの稲森創（リーダー，住友
化学），岩﨑英樹（リコー），小川百合香（東芝），
亀井晃（日本電気），小林宏伸（京セラ）， 
千田谷直樹（ブラザー工業），平田陽一（ルネ
サス エレクトロニクス），村田貴朗（三菱レイ
ヨン），福本良太（副委員長，愛三工業）が担
当した。

2 ．	限定要求，選択要求とは

2．1　規　　定

米国に特有な制度として，限定要求等がある。
まず，限定要求に関する規定を表１に示す。選
択要求については後述する。

表１で示すように限定要求の要否は，PCT出
願（米国に国内移行されたPCT出願）について
はPCTの規定に基づいて“single general in-
ventive concept”の有無で判断される。一方，
非PCT出願（PCT出願からの継続出願，分割
出願も含む。）については“independent and 
distinct inventions”に相当するか否かで判断
される。さらにMPEP 803には限定要求をする
ための１つ目の要件としてindependent “or” 
distinct inventionsとの記載があり，indepen-
dentまたはdistinctのいずれかが認定できれば
よいと規定されている。これは，特許法第121
条および特許規則1.141ではindependent “and” 
distinct inventionsは単一性が無いと規定して
いるのに対し，立法の経緯から現実には
USPTOではindependentとdistinctのいずれか
を認定できればよいものとして運用されている
ためである（MPEP 802.01）。
なお，複数の発明がクレームされていても

“independent and distinct inventions”と認定
しない場合について，より具体的にMPEPに規
定されている。その規定の概要を表２に示す。

表１　米国での限定要求に関する規定

根拠条文 規定概要
特許法
第121条

単一の出願における２つ以上の“inde-
pendent and distinct inventions”は，
１つの発明に限定するように要求できる。

特許規則
1.141

２つ以上の“independent and distinct 
inventions”は単一の出願でクレーム
できない場合がある。

MPEP 803 限定要求を発出するには，特許的に識
別可能な複数の発明が以下の２つの条
件を満たしている必要がある。
（Ａ） 複数の発明が“independent or 

distinct”であること。
（Ｂ） 限定要求を発出しなかったとし

たら調査または審査にserious 
burdenが生じること。

MPEP 808.02 審査官は下記の１つを基にserious bur-
denが存在することを説明する必要があ
る。
（Ａ）分類が異なる。
（Ｂ）技術分野が異なる。
（Ｃ）調査範囲が異なる。

特許法
第372条
（b）（2）

PCT出願について，長官は，発明の単
一性に係る疑問点を，条約および条約
規則の要件の範囲内で，第121条に基
づいて再審査させることができる。

特許規則
1.475

PCT出願について，“single general in-
ventive concept”に含まれる複数の
発明が１または２以上の技術的特徴を
有する場合に発明の単一性を認める。

表２　	“independent	and	distinct	inventions”とし
ない場合

根拠条文 規定概要
MPEP 806.05 関係する（related）発明（どのよう

な場合別個（distinct）か）
806.05（c） 特定のコンビネーション・サブコンビ

ネーション
806.05（d） 一緒に使用可能な複数のサブコンビネ

ーション
806.05（e） 特定の方法とその実施のための装置
806.05（f） 特定の製造方法と製造物
806.05（g） 特定の製造装置と製造物
806.05（h） 特定の製造物とその使用方法
806.05（i） 特定の製造物，製造方法，および使用

方法
806.05（j） 関連する製品，関連する方法
806.06 独立していない発明（independent）
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また，上述のように限定要求については“in-
dependent and distinct inventions”に相当す
るか否かがまず考慮されるが，更なる要件とし
て，MPEP 803には「調査または審査に大きな
負担（serious burden）の無い限り」という一
見抽象的に思える判断基準が設けられている。
しかし，このserious burdenについては，MPEP 
808.02において，（A）分類が異なる，（B）技術
分野が異なる，（C）調査範囲が異なる，の３つの
類型のうち少なくとも１つを審査官が示さなけ
ればならないことが具体的に規定されている。
また選択要求とは，１つの出願の中に１つの
属（generic）クレームと，それに包含される
複数の種（species）がある場合に，属クレー
ムが特許できないときに備えて，審査官が出願
人に対してあらかじめ種を選択するよう要求す
るものである。さらに合理的な数以上の種を含
む場合にも，審査官は合理的な数の種を選択す
るよう要求することができる（特許規則 1.146，
MPEP 809.02）。
さらに，結合クレームが存在する場合，審査
官は，「結合クレームが特許された場合にはこ
の限定要求は取り下げられる」と限定要求内に
表示する（MPEP 809.03）。この場合，結果的
には限定要求が無かったものとなる。

2．2　審査の流れおよび出願人の対応

上述の規定に沿って，審査官は限定要求等を
発行するか否かの判断を行う。出願人は，限定
要求等が発行されたときには，発明を選択した
うえで審査官の判断に反論するWith Traverse
と，発明を選択するだけで審査官の判断に反論
しないWithout Traverseのいずれかで応答す
る必要がある（特許規則 1.143，MPEP 818.01
（b））。期限内に応答しなかったり，発明を選択
せず単に限定要求等に反論したりするだけで
は，出願が放棄されたものとみなされる（特許
法第133条）。限定要求等に反論する場合，個別

かつ具体的に限定要求等の誤りを指摘しなけれ
ばならない（MPEP 818）。仮に，出願人が反
論の有無を示さない場合や，反論の理由を具体
的に説明しない場合には，Without Traverse
とみなされる（MPEP 818.01（a））。

3 ．	With	Traverseの活用

3．1　規定に沿った適切な反論

（1）非PCT出願
MPEPの規定により，審査官は限定要求等を
発行する際，
ⅰ）independent or distinctであること
ⅱ）serious burdenがあること
の両方を示さなければならない。一方，出願人
は審査官の限定要求等に反論する場合，これら
①および②の少なくとも一方について反論すれ
ばよく，その反論の理由に説得力があれば，審
査官は限定要求等を取り下げることになる。
したがって，出願人がMPEPの規定に沿って
反論を行う場合，以下の二通りの方法が考えら
れる。なお，これらの方法ⅰ）と方法ⅱ）とを
組み合わせた反論も有効である。
方法ⅰ）「“independent or distinct”ではない」
と反論し，その具体的理由を述べる。
方法ⅱ）「serious burdenがない」と反論し，そ
の具体的理由を述べる。
①方法ⅰ）について
（A）independentではない
MPEP 806.06に基づけば，出願人が「複数の
発明は互いにindependentではない」と反論す
る場合，それらに何らかの「設計，作用および
効果上の関係性がある」ことを示せばよい。
（B）distinctではない
審査官が，複数の発明が互いにdistinctとす
る理由としてMPEP 806.05（a）～（j）のいずれ
を引用しているかによって，反論の仕方が異な
る。例えば，クレームに複数のproductに関す
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る発明が記載されている場合，審査官は通常
MPEP 806.05（ j）に基づいて限定要求等を発
行する。この場合，出願人が「複数のproduct
発明が互いにdistinctでない」と反論するには，
例えば，①複数の発明の範囲が重複する，即ち，
相互に排他的でない，②複数の発明が自明な変
形である，又は，③複数の発明がともに使用可
能であり，且つ，互いに同様の設計，作用，機能，
および効果を備え得ると説明することとなる。
②方法ⅱ）について
MPEP 808.02に基づけば，出願人は，「serious 
burdenがない」と反論する場合，基本的には
MPEP 808.02の（A），（B）および（C）の全てにつ
いて「審査官が立証責任を果たしていない」と
反論し，その具体的理由を述べる必要がある。

（2）PCT出願
審査官が限定要求等を発行する際，文献を引
用し，複数の発明が共通の特別な技術的特徴
（STF）を有さないため，single general inventive 
conceptに含まれないと認定する。
これに対し出願人が反論する場合，出願人は，
クレームにおける共通のSTFに該当する特徴部
分を具体的に示し，その特徴部分が文献に一切
開示されておらず，また文献から自明ではない
ため，複数の発明が“single general inventive 
concept”（特許規則 1.475）に含まれると反論
することとなる。

（3）調査背景および調査結果概要
上述したように，規定上は，出願人が適切に
反論すれば，限定要求等は取り下げられると考
えられる。
しかし，「限定要求等に対して反論を行った
としても，審査官が限定要求等を取り下げる可
能性は極めて低い。従って，反論は無意味であ
る」といった意見がよく聞かれる。
そこで，当委員会では，限定要求等に対する

反論の実態を調べるため，限定要求等がなされ
た出願の調査を行った。具体的には，限定要求
等がなされた非PCT出願およびPCT出願を無
作為に302件抽出し，それらの包袋を確認した。
その結果，98件（約32％）について，出願人が
反論を行っていた。そして，反論がなされた98
件のうち，22件において，限定要求等の少なく
とも一部が取り下げられており，出願人による
反論の成功率が約22％であった。これは，当委
員会内での予想に反して高い成功率であった。
反論が成功した案件について詳細に包袋の確

認を行ったところ，そのほとんどの案件におい
て，出願人がMPEPに基づき，適切な反論を行
っていたことが判明した。
以下では，代表的な反論の成功事例を紹介す

る。反論の成功事例は，表３に示すとおりであ
る。

表３　反論の成功事例の一覧

No. ルート 指令種別 補正 反論方法
1-1 非PCT 選択 無 MPEP 803（A）
1-2 非PCT 限定 無 MPEP 803（A）
1-3 非PCT 限定 有 MPEP 803（A）
2-1 非PCT 選択 無 MPEP 803（B）
2-2 非PCT 限定 無 MPEP 803（B）
2-3 非PCT 限定 有 MPEP 803（B）
3 非PCT 限定 無 MPEP 803（A）/（B）
4 PCT 限定 無 STF有

3．2　非PCT出願の成功事例

（1）	“independent	and	distinct”の要件への
反論

【1 -1】
〈出願番号〉13/440,311
〈指令種別〉選択要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉本件は，「往復動機器本体に設け
られた往復動ロッドの停止時における衝撃を緩
和するショックアブソーバ」に関する。出願時
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クレームは，ショックアブソーバを主題とした
クレーム20～28の計９つである。独立クレーム
は，クレーム20のみであり，クレーム21～28は
従属クレームである。
審査官は，本件が下記のdistinctな複数の種
に関する複数のクレームを含んでいると主張し
た。
種Ⅰ：図１－３および図８－９
種Ⅱ：図４
種Ⅲ：図５
種Ⅳ：図６
種Ⅴ：図７
審査官は，これら複数の種が相互に排他的な
バルブ配置であるため，independent or dis-
tinctであると主張した。また，審査官は，複数
の種の調査範囲が異なるため，serious burden
があると主張した。審査官は，以上の理由から，
選択要求を行った。なお，審査官は，クレーム
20がgeneric claimであると述べた。
〈出願人の対応〉出願人は，これに対し，図４
を含む種Ⅱを仮選択するとともに，種Ⅱおよび
種Ⅲ（各々，図４および図５）の選択要求に対
して反論した。出願人は，反論の理由として，
本件明細書の段落62の下記記載を引用し，「種
Ⅱおよび種Ⅲは，相互に排他的なバルブ配置を
示しておらず，その代りに同じバルブ配置を示
している」と主張した。
「［0062］図５に示されるショックアブソーバ
10cにおいて，中空ロッド12に形成された取付
孔11は底付きの孔となっており，････。ショッ
クアブソーバ10cの他の構造は，図４に示され
たものと同じである。」
出願人は，取付孔11が貫通孔であるか，底付

きの孔であるかということを除けば，種Ⅱおよ
び種Ⅲは，審査官によって主張されているよう
なindependent and distinct３）ではないと主張
した。従って，出願人は，クレーム20～28は種
Ⅱだけでなく，種Ⅲをもカバーすると主張した。

〈結果〉審査官は，次のオフィスアクションにて，
出願人の上記反論には説得力があると認め，種
Ⅱおよび種Ⅲをともに審査した。
〈考察〉本件は，複数の種が“independent or 
distinct”という審査官の選択要求の根拠に対
して，それを否定する根拠として，種Ⅱ（図４）
および種Ⅲ（図５）が一部を除き「同じ」であ
るとする明細書の記載を具体的に引用すること
で，審査官に選択要求を部分的に取り下げさせ
た良い事例と言える。
【1 -2】
〈出願番号〉13/449,966
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉本件は，クレーム51～72からなり，
「被験者からサンプルへ所定の式の環状ペプチ
ドからなるグループ（ペプチド）から選択され
た１または複数のペプチドを被験者からサンプ
ルへ導入し，サンプル内の１または複数のペプ
チドと相互作用する１または複数のペプチドの
レベルを検知する分析を実行し，被験者の心疾
患の存在または危険性を評価する，被験者の心
疾患を診断する方法」に係り，クレーム51～68
が「所定の式がⅠ（IaまたはIc）～Ⅳ（配列番号：
３～７，９～16）」のものであって，クレーム69
～72が「所定の式がIb（配列番号：８）」のも
のである。
審査官は，グループⅠ（クレーム51～68）と

グループⅡ（クレーム69～72）が，互いに関連
する方法であるが，用いられるペプチドが互い
に重複せず，なお且つ互いのペプチドの構造が
物理的に異なるため，①物理的に異なる設計，
作用，機能または効果を有するものであり，さ
らに，②重複する発明主題を包含せず，③互い
が自明な変形であることを示す証拠も無いこと
から，MPEP 806.05（j）に従い，互いに“distinct”
であると認定した。さらに，グループⅠおよび
Ⅱは，発明主題が互いに異なるために別々の技
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術分野であると共に，異なる分野の調査（例え
ば，異なるクラス／サブクラスの調査，異なる
電子資料の調査，異なる検索方法およびクエリ
を用いること）を要することから，“serious 
burden”に該当すると認定した。
〈出願人の対応〉出願人は，グループⅠおよび
Ⅱが，同じクラスおよびサブクラスに属し，さ
らに，グループⅠによって包含される主題がグ
ループⅡと部分的に重複すると反論した。具体
的には，出願人は，例として，グループⅡの式
Ibおよび配列番号８によって表されるポリペプ
チドの配列のいくつかは，グループⅡのX4に
アラニン，X5にグリシンを選択したことに応
じて，グループⅠの配列番号３または７によっ
ても表すことができる。加えて，クレーム54の
配列番号９は，グループⅠおよびⅡの両方の代
表的な配列であることを示した上で，グループ
ⅠにグループⅡを含めるよう反論した。
〈結果〉審査官は，出願人の反論（グループⅠ
の式ⅠとグループⅡの式Ibは重複するとの主
張）を受け入れ，限定要求を取り下げた。
〈考察〉出願人は，限定要求における各グルー
プ（グループⅠおよびⅡ）のペプチドの構造が
実質的に異なるために互いの発明主題が重複し
ないとの認定に対して，各グループにおいて互
いに取り得るペプチドの構造（配列）のうち一
致するペプチドの構造（配列）を具体的に特定
した上で，部分的に互いの主題が重複すると主
張した。それを受けて，審査官が認定の誤りを
十分に理解したため，出願人の反論を受け入れ
たと考えられる。化学分野においては，マーカ
ッシュ形式（択一形式）のクレームを使用する
場合が多く見られるため，各クレームが取り得
る複数の構造のうちのいずれかの構造は，他の
クレームが取り得る構造の一部と一致する場合
が有り得ると考えられる。従って，そのような
場合には，限定要求において互いのクレームの
構造が一致しないとの認定に対して，互いのク

レーム間で一致する一部の構造を具体的に特定
した上で，互いの発明主題が重複するとの主張
を行うと，審査官に対してより説得力のある反
論になると考えられる。
【1 -3】
〈出願番号〉13/454,860
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉有
〈指令の要点〉本件は，クレーム１および２が「大
気中に存在する水分を集めるための集水面を備
える集水シート」に関し，クレーム３が「集水
装置を植物育成場所の近傍に構成し，大気中に
存在する水分を集めるための方法」に関し，ク
レーム４～６が「大気中に存在する水分を集め
るための集水面を備える，若い植物を保護する
ための植物エイド」に関し，クレーム７が「大
気中に存在する水分を集めるための集水面を備
える，植物育成場所への水の供給に使用される
集水装置」に関する。
審査官は，クレーム１，２および７をグルー

プⅠ（集水装置），クレーム４～６をグループ
Ⅱ（植物エイド），クレーム３をグループⅢ（水
分収集方法）にグループ分けした上で，各グル
ープが，以下の通り，互いに“distinct”であ
ると認定した。
審査官は，グループⅠとグループⅡがコンビ

ネーション（グループⅡの植物エイド）とサブ
コンビネーション（グループⅠの集水シート）
の関係にあるが，コンビネーションが傾斜およ
びチャネル部を超える角度を有する集水面を要
さないためにコンビネーションがサブコンビネ
ーションの詳細を要さず，さらに，サブコンビ
ネーションが屋根排水のような別の実用性を有
するため，MPEP 806.05（c）に従い，互いに
“distinct”であると認定した。
また，審査官は，グループⅠとグループⅢが

方法（グループⅢ）とその実施のための装置（グ
ループⅠ）の関係にあるが，装置（グループⅠ）
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には，植物がクレームされておらず，それ故に
植物育成場所の近傍に構成されることを要しな
い。従って，装置が，下水道の近傍に導かれる
水を収集するような他の実質的に異なる方法の
実施に用いることができるため，MPEP 806.05
（e）に従い，グループⅠとグループⅢは互いに
“distinct”であると認定した。
審査官は，グループⅡとグループⅢが方法（グ
ループⅢ）とその実施のための装置（グループ
Ⅱ）の関係にあるが，方法は，植物，断熱材，
調整手段およびリザーバを積極的に列挙せずに，
植物育成場所近傍に構成される水分収集装置を
単に述べたに過ぎない。従って，方法は，桶や
屋根排水の下水のような他の実質的に異なる装
置でも実施できる。よって，グループⅡとグル
ープⅢは，MPEP 806.05（e）に従い，“distinct”
であると認定した。
さらに，審査官は，各グループの発明が，分
類または発明主題が異なるために技術分野が異
なり，異なる分野のサーチを要し，一の発明に
適用可能な先行技術が他の発明に適用できない
可能性があるため，“serious burden”に該当
すると認定した。
以上のことから，審査官は，本件が，“inde-

pendent or distinct”および“serious burden”
に該当すると認定した。
〈出願人の対応〉出願人は，グループⅡ（クレ
ーム４～６）を削除すると共に，グループⅠに
おけるクレーム１および７に「植物育成場所の
近傍に水分を送るために」との文言を追加する
補正を行った。その上で，出願人は，意見書に
おいて，限定要求における「装置は，植物がク
レームされておらず，なお且つ植物育成場所の
近傍に構成されることを要しない」ことの認定
に対処した補正をしたため，グループⅠとグル
ープⅢの両方の選択を要求した。
〈結果〉審査官は，出願人の反論を受け入れ，
グループⅠおよびⅢを一緒に審査すると判断し

た。
〈考察〉装置と方法の関係にあるクレーム間で，
方法（装置）が他の装置（方法）の実施に用い
ることができると判断された場合には，その根拠
（○○がクレームされていない等）に対して，そ
の根拠を無くすような限定（上記○○）をクレー
ムに加える補正をすることは，意見書において
“independent or distinct”や“serious burden”
に該当しないことについての詳細な理由を述べ
ずに限定要求を解消するための１つの手段であ
ると考えられる。従って，審査官が指摘した限
定要求の根拠を無くすための構成をクレームに
加えるような補正は，補正後のクレームの範囲
に問題が無いのであれば，禁反言等のリスクの
発生を極力回避できる有効な限定要求の解消方
法の１つであると考えられる。

（2）“serious	burden”の要件への反論
【2 -1】
〈出願番号〉13/440,017
〈指令種別〉選択要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉クレーム１～５は，光源内蔵型
のライト付きシャベルに関する。クレーム６～
９も，光源内蔵型のライト付きシャベルに関す
る。クレーム10～13は，光源（懐中電灯）着脱
可能型のライト付きシャベルに関する。図３に
光源内蔵型のライト付きシャベルが示されてい
る。図４に光源着脱可能型のライト付きシャベ
ルが示されている。
審査官は，本件がグループⅠ（図３）および
グループⅡ（図４）というdistinctな複数のク
レームを含んでいると主張した。審査官は，異
なる種に関するクレームが，互いに排他的な特
徴を記載しているため，複数の種はindepen-
dent or distinctであると主張した。
また，審査官は，複数の種の調査範囲が異な

る（例えば異なるクラス／サブクラス），１つ
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の種に適用可能な従来技術が他の種に適用可能
ではない可能性がある，複数の種が異なる非従
来技術問題を引き起こす可能性があるため，
serious burdenがあると主張した４）。
以上の理由から審査官は選択要求を行った。

なお，審査官は，現在のところgeneric claimは
存在しないと述べた。
〈出願人の対応〉出願人は，これに対し，グル
ープⅠ（図３）およびグループⅡ（図４）の選
択要求に対して反論した。
出願人は，まずMPEP 803を引用した。その
上でMPEP 808.02を引用し，審査官がserious 
burdenを主張するには下記のいずれか１つを適
切に説示しなければならないが，審査官が以下
の点での説明責任を果たしていないと主張した。
（A）分類が異なる
出願人は，クレーム１およびクレーム６は内
蔵型の光源を開示し，クレーム10はクレーム１
およびクレーム６の光源内蔵型ライトと同じ構
造をした内部空洞を開示し，着脱可能な光源と
係合するための構造を開示していると述べた。
出願人は，光源付きの道具に関して一度で調査
できるであろうと主張し，光源が着脱できるか
否かの違いが調査および審査を負担のあるもの
とするはずがないため，オフィスアクションは，
MPEP 808.02（A）を満たしていないと主張した。
（B）技術分野が異なる
出願人は，光源が両方の実施例に組み込まれ
ており，１つの実施例として光源を着脱可能と
することを発明するのに別途努力を要さないた
め，オフィスアクションがMPEP 808.02（B）
を満たしていないと主張した。
（C）調査範囲が異なる
出願人は，光源を内蔵するシャベルの調査が
着脱可能な光源を有するシャベルに適用できな
いと主張する理由についてオフィスアクション
に一切説明がないという趣旨の主張を行った。
出願人は，以上のとおり，オフィスアクショ

ンは上記（A），（B），（C）の全てにおいて説得
力がなく，MPEP 803に則り，選択要求につい
て再考を要求すると述べた。最後に，出願人は，
グループⅡ（図４）およびクレーム10～13を仮
選択した。
〈結果〉審査官は，次のオフィスアクションにて，
出願人の上記反論が説得力のあるものとして認
め，選択要求を取り下げ，クレーム１～13を審
査すると述べた。
〈考察〉本件は，「調査または審査をするにあた
ってserious burdenがある」という審査官の選
択要求の根拠に対して，それを否定する根拠を
MPEP 803および808.02に沿って適確且つ具体
的に述べた良い事例と言える。即ち，２つの種
の間の共通点（内部空洞）を具体的に指摘し，「光
源を着脱できるか否か」という相違点について
もserious burdenを生じさせるものではないこ
とを具体的に述べることで，審査官に選択要求
を取り下げさせた事例と言える。
【2 -2】
〈出願番号〉13/455,008
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉本件はマイクロCT法による生体
分析の方法に関する発明で，マイクロCT画像
の生成方法を対象とする２つの独立クレーム
に，染色剤等の材料を限定する従属クレームを
加えた，合計29のクレームで構成されている。
審査官は，２つの独立クレームが，以下の２
つのグループに対応すると主張した。
Ⅰ：１つの染色剤を使用する方法
Ⅱ：２つの染色剤を使用する方法
審査官は，グループⅠとⅡの発明が，“inde-

pendent or distinct”に該当すると判断した。
さらに，調査に“serious burden”が発生する
ことを示し，審査の対象とする発明を限定する
よう出願人に求めた。なお，２つの独立クレー
ムには，マイクロCTの対象物（「臓器」および
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「組織」）や工程についての違いも存在するが，
限定要求に関する議論の対象とはなっていない。
〈出願人の対応〉これに対し出願人は，グルー
プⅠとその従属項を仮選択した上で，審査官の
限定要求を否認する意見書を提出。MPEP 803
を引用した上で，双方のグループで規定する染
色剤は部分的に同一であってもよいので，グル
ープⅠとⅡの発明の主題は重複しており，調査
または審査における“serious burden”は発生
しない旨を主張した。加えて，“serious burden”
の根拠も審査官によって示されていないことも
挙げ，限定要求が失当であると主張した。
〈結果〉審査官は，出願人の主張を認める形で
選択要求を取り下げ，非選択クレームの全ての
クレームについて審査を行った。
〈考察〉本件は，「使用する染色剤の数」という
論点に関し，調査または審査における“serious 
burden”が発生しない理由を出願人がリーズ
ナブルに説明できたことが，反論成功の要因の
１つであると考えられる。MPEPには，クレー
ム構成要素の数の違いを限定要求の根拠とでき
る旨の記載は存在せず，出願人はこの点のみを
取りあげて反論することも可能であったと考え
られる。しかし，審査官が調査に負担を感じて
いるという事実を払拭することはできないこと
も確かである。本件は２つの独立クレームの構
成要素が一部重複することを認めるという，出
願人からの積極的な働きかけを含めた応答を行
うことによって，審査官から譲歩を引き出すこ
とができた事例であると考察される。
【2 -3】
〈出願番号〉13/533,516
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉有
〈指令の要点〉本件は，皮膚の色素沈着の治療
のための薬剤を含有するクリーム等に関する出
願であり，クレーム１において局所使用する薬
剤組成物の製造方法を，クレーム10において特

定の製法により製造された薬剤組成物を，クレ
ーム14において特定の組成の薬剤組成物を規定
している。
審査官は，本件は下記の６つの発明を含むと

認定し，限定要求を発行した。
（1） クレーム１～９の一部に記載された，フル

オシノロン・アセトニドと水とを乳液状と
する薬剤組成物の製造方法

（2） クレーム１～９の一部に記載された，ヒド
ロキノンと水とを乳液状とする薬剤組成物
の製造方法

（3） クレーム１～９の一部に記載された，トレ
チノインと水とを乳液状とする薬剤組成物
の製造方法

（4） クレーム10～14の一部に記載された，フル
オシノロン・アセトニドを含む薬剤組成物

（5） クレーム10～14の一部に記載された，ヒド
ロキノンを含む薬剤組成物

（6） クレーム10～14の一部に記載された，トレ
チノインを含む薬剤組成物
限定要求において，審査官はMPEP 806.05（f）
を引用し，本件クレームに記載の製造方法は，
本件に規定した以外の薬剤組成物の製造にも用
いることができ，乳液状の薬剤組成物は本件の
クレーム規定以外の方法でも製造できると指摘
し，薬剤組成物およびその製造方法は“inde-
pendent and distinct”であると認定した。さ
らに，上記６つのグループを一度に調査または
審査するにはserious burdenがあると判断し，
いずれかのグループを選択するよう限定要求を
発行した。
〈出願人の対応〉これに対し出願人は，クレー
ム１～９，クレーム11～14を削除し，クレーム
10を「特定の製法により製造され，有効成分と
してフルオシノロン・アセトニド，ヒドロキノ
ン，トレチノインの全てを含む薬剤組成物」と
する補正を行った。また，単一性がないと指摘
された３つの有効成分を全て１つのクレームに
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追加する補正だけでなく，製法に関する規定に
も，温度・乳化剤および有効成分を加える時期
等を詳細に規定する補正を行った。そして，こ
れらの補正により限定要求は取り下げられるべ
きであると反論した。
〈結果〉これに対し，審査官は補正により単一
性違反は解消されたと判断し，限定要求を取り
下げ補正後のクレームの審査を行った。
〈考察〉本件では，単一性がないと指摘された
要件を全て１つのクレームに追加する補正を行
っており，審査官の指摘に十分に対応した補正
を行った例と言える。クレームを減縮しても問
題ないと考えられる場合は，本件のように単一
性がないとされた構成を１つのクレームに盛り
込む補正を行い，限定要求に対応することも対
応方法の１つとして有効と考えられる。

（3）両方の要件への反論
〈出願番号〉13/525,015
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉本件は種植え器の棚構造に関す
るものであり，クレーム１およびクレーム15が
独立クレームである。
審査官は，限定要求において，本件がグルー
プⅠ（クレーム１～14，クラス111，サブクラ
ス118）とグループⅡ（クレーム15～20，クラ
ス111，サブクラス121）とを含み，“independent 
or distinct”かつ“serious burden”に該当す
ると認定した。
〈出願人の対応〉出願人は，これに対し，グル
ープⅠ（クレーム１～14）を選択するとともに，
反論を行った。
出願人はMPEP 808を引用し，限定要求を行
うためには審査官は“independent or distinct”
および“serious burden”を適用する理由を説
明しなければならない旨を主張した。
まず，“independent or distinct”について，

以下の主張を行った。
MPEP 806.06を引用し，クレームされた発明
間で明らかな関係性が無い場合，例えばデザイ
ン上，機能上，効果上の関連性が無い場合は，
それぞれの発明は互いに独立であるとされるこ
とを説明した。それに対し，本件に係る発明で
は，クレーム１およびクレーム15のプリアンブ
ル部が同じ種植え器の棚構造（a bracket as-
sembly）であり，互いに関連しているので，
互いに“independent”ではない旨を主張した。
MPEP 806.05（ j）を引用し，（A）重複する
発明主題を包含せず，（B）互いが自明な変形
でなく，（C）実質的に異なるデザイン，作用，
機能または効果を有しない場合は，それらの発
明は“distinct”であるとされることを説明した。
それに対し，本件のクレーム１およびクレーム
15は共通のhousing部分を有しており，重複す
る発明主題を有するので，互いに“distinct”
ではないと主張した。
続いて，“serious burden”について，以下
の主張を行った。
MPEP 808.02を引用し，審査官がserious bur-

denを主張するには，（A）分類が異なること，
（B）技術分野が異なること，（C）調査範囲が
異なることのうち１つを適切に説示しなければ
ならない旨を説明した。
審査官は（A）に関して，グループⅠがサブ
クラス118に，グループⅡがサブクラス121にそ
れぞれ互いに異なるサブクラスに属することを
主張していた。しかし，出願人はグループⅠの
分類が誤っていると主張した。その理由は，サ
ブクラス118は“process or apparatus for di-
recting liquid, gas, or vapor into contact with 
or beneath the top surface of the soil”に関す
る分類であるが，グループⅠは，明らかにサブ
クラス121の“apparatus wherein the opening 
element turns, spins, or revolves about an 
axis”に含まれると主張した。したがって，グ
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ループⅠおよびグループⅡは同一の分類に属す
るので，審査官の（A）に関する説明は失当で
あると主張した。
〈結論〉これらの出願人の主張により，続くオ
フィスアクションにおいて選択要求は取り下げ
られた。
〈考察〉MPEPの関連部分を引用し，クレーム
の記載に基づいて反論することにより，説得力
のある主張になったと思われる。また，プリア
ンブル部が同一であることに基づいて，独立発
明でないことを主張した点は興味深い。本件の
プリアンブル部は発明の名称程度（a bracket 
assembly）であったが主張されている。プリ
アンブル部が同一であるクレーム同士について
は，本件の反論方法（プリアンブル部の同一性
も合わせて主張）を活用できるのではないかと
考える。

3．3　PCT出願の成功事例

（1）特別な技術的特徴があることを指摘
〈出願番号〉13/504,326
〈指令種別〉限定要求
〈補正の有無〉無
〈指令の要点〉クレーム１は，特定の部位を変
異させた遺伝子配列を細胞内に導入し，この細
胞を培養することで変異アルブミンを調製する
方法に関する。クレーム２は，変異アルブミン
に関する。クレーム13は，変異アルブミンを含
む組成物に関する（クレーム数18，独立クレー
ム数３）。
審査官は，本件は下記の３つの発明を含むと
認定し，限定要求を発行した。
（1） クレーム１規定の変異アルブミンの製造

方法。
（2） クレーム２～８，10～18規定の変異アル

ブミン。
（3） クレーム９規定の変異アルブミンをコー

ドする遺伝子配列。

限定要求において，審査官は本件クレームに
共通するSTFは変異アルブミンであると認定し
た上で，国際公開第2007/021494号を引用し，
引用文献に変異アルブミンが開示されており，
本件クレームに共通するSTFは特許可能と認め
られないと判断した。その上で，本件は物と製
造方法との異なるカテゴリの発明が含まれるた
め，上記３つの発明は単一性がないと判断した。
〈出願人の対応〉出願人は，グループ（1）およ
び（2）には，血漿中半減期を変化させる特定
の変異を用いることをSTFとするもので，この
ことはグループ（1）および（2）で共通してい
ること，このような変異は非自明であることを
主張した。
また，出願人は，「方法を規定する発明にあ
って，各工程が自明であっても，非自明の出発
物質を使用する方法，または最終製品が非自明
の方法は米国特許を受けることができる」と判
旨されたIn re Ochiai, 71 F. 3d 1565（Fed Cir, 
1995）に言及し，本件規定の血漿中半減期を変
化させた変異アルブミンが新規である以上，そ
のアルブミンを調製する方法も特許を受けるこ
とができる，と指摘した。その上でグループ（1）
および（2）には，共通の非自明なSTFが存在し，
審査官の指摘は失当であると反論した。
〈結果〉これに対し，審査官は出願人の主張が
説得力のあるものとして認め，限定要求を取り
下げた。
〈考察〉本件のように，物の特徴を広義に解釈
してSTFを認定し，物と製造方法との共通の
STFが自明であり単一性が認められない，と指
摘される場合がある。このような場合，本件の
ように，①最終製品または出発物質である物が
非自明であること，②Ochiai判決に基づき「方
法を規定する発明にあって，各工程が自明であ
っても，非自明の出発物質を使用する方法，ま
たは最終製品が非自明の方法は米国特許を受け
ることができる」こと，③非自明の物と，その
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物を製造する方法とは，共通のSTFが存在する
“single general inventive concept”に該当する
こと，このSTFにより物および製造方法の発明
は共に特許可能であること，について反論を行
うことが有効であると考えられる。

3．4　留 意 点

反論するにあたり留意すべき点もある。より
具体的には，限定要求等に対して，互いの発明
がindependent and distinctではないと反論し
た場合は，後の審査あるいは訴訟において「互
いの発明が independent and distinctではない
と自白した」とみなされる可能性がある。この
ことにより，例えば，反論したが出願人の主張
が認められず，その後非選択クレームの分割出
願を行い親出願と子出願とのいずれも権利化し
たとしても，親の権利が無効とされたときに子
の権利も無効とされる可能性がある。また，特
に物とその製造方法のクレームに対してMPEP 
806.05（f）の規定を根拠に限定要求等がなされ
た場合に反論すると，「その物はその製造方法
以外では作製できないと自白した」とみなされ
る可能性がある（Elkay事件 192 F．3d 973等
参照）。
「互いの発明が independent and distinctでは
ないと自白した」とみなされることを避けるに
は，「serious burdenがない」とだけ反論すれ
ばよいと考えられる。また，インタビューを活
用することで，包袋に明示的な記録を残さずに
審査官の指摘に対して反論することも可能であ
ると考えられる。

4 ．	Rejoinderの活用

4．1　規定に沿った適切な対応

結果的に限定要求を受け入れた場合であって
も，限定要求への応答時の選択クレームが許可
可能となった際に，当該選択クレームと非選択

クレーム（withdrawn claim）との間の限定要
求を取り下げて，非選択クレームについても通
常の実体審査を行うRejoinderが認められる
（MPEP 821.04）。Rejoinderは，PCT出願から国
内移行した米国出願に対しても，通常の米国出
願に対しても適用される（MPEP 821.4，MPEP 
1893.03（d））。
Rejoinderが認められる発明のタイプには，

（1）同一のカテゴリに属する発明（MPEP 821.04
（a）），（2）許可可能となった製品の発明と当該
製品を含む方法の発明（MPEP 821.04（b））が
ある。
Rejoinderが認められるためには，許可可能

となった選択クレームの全ての要件を非選択ク
レームにも含めるように予め補正していなけれ
ばならない（MPEP 821.04）。
Rejoinderは，MPEP 821.04に規定される所
定の要件を満たした場合には，審査官によって
認められるべき規定である。しかし，実際のと
ころ，所定の要件を満たした場合であっても，
審査官がRejoinderの規定の適用を失念するこ
とがある。そのため，実務上，一部の出願人に
おいては，あらかじめ限定要求やオフィスアク
ションへの応答時にRejoinder Requestを行っ
ている。

4．2　成功事例

〈出願番号〉13/460,749
〈指令種別〉限定要求，選択要求
〈クレーム１～12〉金属部材と複合材部材との
接合構造
〈クレーム13〉金属部材と複合材部材との接合
構造を有する装置
〈クレーム14〉金属部材
〈クレーム15～26〉複合材製の外殻と，外殻の
開口部で該外殻と接続される筒状部と，を有す
る金属製の口金を備えるタンク
〈指令の要点〉本件はグループⅠ（クレーム１
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～14）とグループⅡ（クレーム15～26）の複数
の発明を含み，グループⅠとⅡとが，一緒に使
用可能な複数のサブコンビネーションに該当す
るが，別個に使用可能であるためdistinctであ
る（MPEP 806.05（d））と認定した。また，そ
れぞれが異なる分類に属し，調査範囲が異なる
ためserious burdenが存在すると指摘した。
〈出願人の対応〉限定要求に対して，反論せず
に応答し，クレーム15～26を選択し，クレーム
１～14を非選択クレームとして残した。その後，
ファイナルオフィスアクション通知後にインタ
ビューを実施し，許可可能な構成について説明
を行った。
〈結果〉審査官が，最終的に非選択のクレーム
１～14が許可事項を含むことをインタビューに
て示唆し，許可通知の段階でRejoinderが認め
られた。
〈考察〉許可事項をインタビューで審査官に説
明する際に，非選択クレームが許可事項を含む
ことを合わせて説明することでRejoinderが認
められる可能性があると考えられる。

4．3　留 意 点

Rejoinderは，分割出願を行うことなく非選
択クレームについて権利化を図ることができる
ため，コスト上，有利な制度と言える。
非選択クレームについてRejoinderの権利を
維持するためには，出願人は審査の過程で，選
択クレームの全ての構成を非選択クレームが備
えるような補正を行うことが求められる。出願
人は，オフィスアクションへ応答する際，必要
に応じ非選択クレームについても補正しておか
なければならない。更に，Rejoinder Request
を行うことが好ましい。成功事例のように，積
極的に審査官とのインタビューを通してRe-
joinderの可能性を探ることも実務上有効であ
ると言える。
Rejoinderの適用が認められるためには，適

切な補正が要求され，形式面での厳格な判断が
なされる。許可可能な選択クレームの一部表現
を変更したり，一部構成を省略したりした場合
にRejoinderが認められない可能性もあるので，
注意が必要である。
なお，限定要求等に対して反論した方が，

Rejoinderが認められやすいという意見もある
が，今回の調査範囲においては，反論した場合
と反論しなかった場合とで優位な差は見つから
なかった。

5 ．	おわりに

現行の限定要求等は，審査官の裁量が入る余
地がある規定となっているため，出願人は限定
要求等にあまり反論しておらず，たとえ反論し
ていても審査官の限定要求等の判断が覆ること
はほとんどないと，当委員会では予想して本調
査を開始した。しかし，以上で述べたとおり，
限定要求等に対して，出願人が反論している案
件の割合は高く（約32％），かつ，その中で，
MPEPに具体的に当てはめを行い，反論が成功
している事例も多く存在する（約22％）など，予
想外の調査結果が得られた。適切な反論は，無
駄な分割出願を回避し，コスト，特許権利化に
要する時間の低減につながるものと思われる。
また，反論が認められなかった場合や，審査
官の指摘が妥当であり反論せずに対応せざるを
得ない場合であっても，Notice of Allowance時
にRejoinderが認められることがある。Rejoin-
derが認められれば，非選択クレームについて
も同一の特許出願で許可されるため，分割出願
のコストを低減しつつ，非選択クレームの権利
化も図れる。そのため，Notice of Allowanceよ
り前の段階で，非選択クレームについても，選
択クレームと同様に適切な補正を行うととも
に，審査官のRejoinder適用漏れを回避するた
めに，Rejoinder Requestの一言を添えること
が有効であろう。
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本稿が，会員企業の米国特許出願の効率的な
権利化実務の一助となれば幸いである。

注　記

 1） 「発明の単一性についての各国の判断の違いに関
する調査・研究」（知財管理　Vol.65  No.8  2015）

 2） 同上
 3） MPEPに基づけば，“independent or distinct”

が適切と思われる。
 4） 本件の審査官の“serious burden”の根拠は，

MPEP 808.02に記載されたものと異なる。審査
官は，2007年４月25日発行のUSPTO Memoran-
dumに記載の事項を“serious burden”の根拠と
しているようである。

（原稿受領日　2016年３月28日）
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