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1. はじめに

　2005年7月1日から2007年6月30日の期間、米国ワシ

ントン大学に留学する機会をいただきました。留学中

の活動を簡単にご紹介させていただきますと、ワシン

トン大学ロースクールの知的財産権法マスターコース

（Master of Law, Intellectual Property Law and Policy 

Program，以下「IP LL.M.」）で学生として授業に参加

し、学位を取得いたしました。ロースクールで学位取

得後は、ワシントン大学ロースクールで客員研究員と

して、知的財産権法に関する研究を行う一方、米国特

許弁護士協会（American Intellectual Property Law 

Association: AIPLA）の日本作業部会（IP Practice in 

Japan）年次総会で日本特許法の進歩性の審査基準につ

いてプレゼンテーションを行い1）、また2006年の意匠

法等の一部を改正する法律の概要を英訳して紹介し2）、

日本における知的財産権法の動向についても積極的に

発信してきました。また、知的財産研究所ワシントン

事務所 澤井智毅所長のご紹介によりワシントン

D.C.にある特許弁護士事務所においてインターンをさ

せていただく機会を得ました。この間には、特許弁護

士事務所等で主催されるセミナー等に参加し、米国特

許関係者が法改正・規則改正・最新判例を読み解く際

にどのような点に注意を払っているか等を知ることが

できました。

　私が留学したことにより得られた直接的経験は、

興味を持っていただく方すべてにご紹介したい気持

ちですが、残念ながら紙面の都合上、すべてをご紹

介することはできません。ただし、多くの方が興味

をもたれているであろう、ワシントン大学ロースクー

ルの紹介はすでに諸先輩方が特技懇紙にもご紹介さ

れておりますので、そちらを参照3）いただきたいと思

います。

　本寄稿では、私が米国で留学中に行った活動のうち

最も審査官の業務にお役立ちできると思われる話題に

ついてご紹介させていただきます。その内容は、私が

ロースクールで学習した米国特許法等の知識を元に、

米国特許実務により近い米国特許庁による拒絶理由通

知、特許査定等のオフィスアクションの読み方につい

て、概説させていただきたいと思います。

普及支援課特許情報企画室 課長補佐　遠山  敬彦
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1）�AIPLA IP Practice in Japan Committeeホームページ2006年年次総会プレゼンテーションhttp://www.aipla.org/Content/
Microsites152/IP_Practice_in_Japan/Committee_Meetings/Presentations10/Presentations9/20-Toyama-Inventive-Step.ppt

2）�ワシントン大学ロースクール、CASRIP （Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property） Newsletter, 
Summer 2007, Volume 14, Issue 3, http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol14/newsv14i3Japan.html

3 野仲松男、「ワシントン大学留学記〜本ではわからないことを経験しよう〜」、239号；
　福田聡、「知的財産留学」、229号；
　斎藤克也、「ワシントン大学法科大学院滞在記」、220号
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のリスト等、Public PAIRを通じて入手可能な情報と

そのPublic PAIR上での名称を解説し、必要に応じて

審査官が参照できるように説明を加えておきたいと

思います。

4. �米国拒絶理由通知又は特許許可通知等に伴う
文書とその内容

（1） 実体審査に関連する文書5）

（i） Non-Final/Final Office Action

　　拒絶理由通知書に相当

（ii） Notice of Allowance and Fee Due6）

　　特許査定メモ付き特許査定に相当

（iii） Ex Parte Quayle Action　

　　�Office Actionの一種で，形式的記載要件不備，及

び，当該不備以外は特許可能なことを通知する

もの

（2） 実体審査に関連する文書の説明

（i） Non-Final/Final Office Action （別紙1参照） 

→次頁

2. 米国オフィスアクション利用の手引き作成目的

　日米の特許庁間において，審査結果の相互利用を

促進するため2006年7月より特許審査ハイウェイ

（Patent Prosecution Highway，以下PPH）の試行プロ

グラムが開始され（試行期間は2008年1月3日まで）、

審査官が米国の拒絶理由通知（Office Action）を参照

する機会が増加しています。

　しかし、米国拒絶理由通知は記載様式が日本の様

式と異なるため、拒絶理由の根拠となる条文、先行

技術文献、拒絶理由の論理等、検討に必要な情報を

見つけづらいという問題があります。そこで、本手

引きでは米国の拒絶理由通知等から効率的に実体審

査に関する情報を得るために、米国拒絶理由通知等

に伴う文書の記載形式、米国特許法の拒絶理由の条

文とその趣旨、さらには日本特許法との対応につい

て概説することを目的としております4）。

3. 本手引きの構成及び利用方法

　米国特許庁ホームページ（Public PAIR）から審査経

過を参照する際には、実体審査に関する文書の他に

出願書類や多数の形式要件に関する文書も併せて公

開されているため、どの文書が実体審査に関連する

ものであるか分かりづらいという印象があります。

そこでまず，実体審査に関連した文書名を明らかに

して，さらに，その内容について解説したいと思い

ます。

　続いて，米国特許審査において利用される拒絶理

由の条文及びその内容，さらに対応する日本特許法

の条文を列挙することで、米国のオフィスアクショ

ンに記載された内容を直感的に理解できるようにし

ております。

　さらに、意見書、補正書、審査官が参照した文献

4）�すでに、特許庁のイントラネットでは、当該利用の手引きについて参照可能ですが、特技懇紙の読者の方すべてがイントラネッ
トにアクセスできる状況ではないことに鑑み、ご紹介させていただきました。

5）USPTO ウェブサイトPublic　PAIRで閲覧可．http://portal.uspto.gov/external/portal/pair

6）�Public PAIR上では通常同日付で"Notice of Allowance and Fee Due"が2行に渡りリンクが張られているが，上段リンクは料金
等に関するもの，下段リンクはここで説明している実体審査に関連したものである．
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Public PAIRでの文書名
 Non-Final/
 Final Office
 Action
 （非最終／
 最終拒絶）

文書中の見出し(1)
 Office Action
 Summary
 �（拒絶理由の要約．
定型の1枚紙で，
Office Actionの表
紙に続き，2ペー
ジ目に位置してい
る．)

 Detailed Action
 �（拒絶理由の詳細
について，右記の
カテゴリー毎に記
載される．）

解説
 �拒絶理由に対する応答期間．
 �当該Office Actionが出願人のいつの応答に対するものである
か，及び最終拒絶であるか，ないか，等の情報．
 ・審査対象となったクレーム，
 ・特許可能なクレーム，
 ・実体要件において拒絶理由があるクレーム，
 ・形式要件において拒絶理由があるクレーム，
 ・限定請求(単一性違反)されたクレーム
 各々のカテゴリーに該当するクレーム番号を記載．
 �明細書（specification）や図面（drawings）に形式上の記載不備
があるかどうかをチェックボックスにて表示．
 �119条に基づく優先権主張に対する見解（全て又は一部のみ認
められるか，全て認められないかをチェックボックスにて表
示）．
 �当該Office Actionに付随する他の文書をチェックボックスに
て表示．
 ・�出願書類（明細書，図面，クレーム）に関する形式的記載要

件不備に対する拒絶理由．
 ・�この拒絶理由がある場合には，Detailed Actionの見出しに

続いて，直ぐ述べられることが多い．
・�（文例：図面）The drawings are objected to under 37 CFR 

1.83(a). 
 ・�（文例：クレーム）Claims are objected to because of the 

following informalities.
 ・�先のOffice Actionに対する出願人の応答（Argument）に対す

る審査官の応答（Response）．
・�拒絶理由で挙げた理由が複数あれば，出願人は全てに応答し

てくるので，各理由毎に解消しているか（withdrawn），依然
解消していないか（maintained）を示す． 

 ・�Office Action前の出願人による自発補正があったことを明記
し，現状のクレームを特定する．

 ・�IDSが提出されていることを明記する．（審査官によっては，
全く書かない人もいる）．

 ・�優先権について認められるか，否かを記載する．（認められ
る場合には，審査官によって書かない人もいる）．

 �○○○は拒絶理由の根拠となる条文．この見出しの後に，拒
絶理由の詳細が記述される．複数の拒絶理由がある場合には，
各条文毎に見出しがあり，続いて拒絶理由の内容が記載され
る．
 �特許可能なクレームについて，審査官の見解．（最も近い文献
との比較等を含むこともある）
 ・審査官／管理職の連絡先
 ・PAIRの一般情報
 ・最終拒絶であれば，その旨明記

文書中の見出し(2)
 Period for Reply
 Status

 �Disposition of 
Claims
 

 �Application 
Papers
 �Priority under 35 
U.S.C. §119

 Attachment

 Objection7）

 �（Specification, 
Drawings, and/or 
claim Objections）

 �Response to 
Argument

 �Preliminary 
Amendment
 �Information 
Disclosure 
Statement（IDS）
 Priority

 �Claim Rejections 
– 35USC §○○○

 �Allowable Subject 
Matter
 �Conclusion/Contact 
Information
 �（Office Actionの最
後に記載されてい
る．Conclusion等と
見出しを付けるか
は，個々の審査官
によりばらつき有)

（i） Non-Final/Final Office Action （別紙1参照） 

7）Objectionとは,形式的記載要件不備に関する拒絶理由.　他方，実体要件違反に関する拒絶理由はRejection と呼ぶ.
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（ii） Notice of Allowance and Fee Due （別紙2参照） 

Public PAIRでの文書名
 �Notice of 
Allowance and 
Fee Due

文書中の見出し(1)
 �Notice of 
Allowability
 �

 Detailed Action

解説
  �1枚紙（定型フォーマット）に
 ・特許査定のクレーム
 ・優先権の取扱い
 ・図面の補正
 ・微生物の寄託
 等についてまとめたもの．
 ・優先権/IDS/図面の補正等に対する見解

 ・特許査定メモ
 

 ・�軽微な誤記に対する，審査官の職権補正

・審査官／管理職の連絡先
・PAIRの一般情報

文書中の見出し(2)
 

 �Priority/IDS/
Drawings
 �Allowable Subject 
Matter/Reasons 
for Allowance 
Examiner’ s 
Amendment
 �
 �Conclusion/Contact 
Information

（iii） Ex Parte Quayle Action （別紙3参照）

Public PAIRでの文書名
 �Ex Parte Quayle 
Action

文書中の見出し(1)
 �Detailed Office 
Action
 �

解説
 ・�出願書類（明細書，図面，クレーム）に関する形式的記載要

件不備に対する拒絶理由
 ・�この拒絶理由がある場合には，Detailed Actionの見出しに

続いて，直ぐ述べられることが多い．
 �特許可能なクレームについて，審査官の見解．（最も近い文献
との比較等を含むこともある）
 ・審査官／管理職の連絡先．
・PAIRの一般情報．

文書中の見出し(2)
 �Objections 
(Claim, 
Specification, 
Drawings)

 �Allowable Subject 
Matter
 �Conclusion/
Contact 
Information

8）�冒頭のセンテンスは必ずしも同じ表現が利用されるかは不明なるも，今回サンプルチェックした多くの拒絶理由で類似の表現
がなされており，拒絶理由の内容を認識する上で参考になりうると考え併記した．一言一句同じ表現でない限り，当該拒絶理
由ではない，と言うことを意味するものではない点に注意．

5. 米国特許法拒絶理由一覧
米国特許法

(35 U.S.C. (条文))
 §101

 §102 (a)

 §102 (b)

 §102 (c)
 §102 (d)

 

拒絶理由の趣旨

 特許対象（Subject Matter）違反．
 例：抽象的アイディア，自然現象，等

 �新規性なし．発明者以外の他人による公
開情報に基づき拒絶される場合．
 �新規性なし．発明者自身の開示も含め，
米国出願日の1年以上前に世界で公知，
又は，米国内で公用(使用，商業化，商
用化の申出等)に基づき拒絶される場合．
 発明者が発明を放棄した場合．
 �米国出願日より1年以上前に，外国に出
願し，米国出願前に特許になっている場
合．

日本国特許法
対応条文

 �29条柱書き

拒絶理由の冒頭センテンス8）

 �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 101 because the claimed invention 
is directed to non-statutory subject matter 
as follows.

 �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 102(b) as being anticipated by （引用
例）．
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言で権利範囲を確定するのに対し，米国では原

則クレームの文言で権利範囲を確定するもの

の，MPFクレームは例外的に明細書の具体的

構造又はその均等物に限定されて解釈する点で

注意が必要．

6. 注意すべきUSのプラックティス9）

・ �ミーンズプラスファンクションクレーム（MPF）　

（35 U.S.C. 112, Paragraph 6） 

　＝＞�クレームがMPFクレームと判断されると，ク

レームのミーンズ部分を実施例に記載された構

造及びその均等物に限定して審査される．10）,11）

米国特許法
(35 U.S.C. (条文))

 §102 (e)

 §102 (f)
 §102 (g)

 §103

 §112
 Paragraph 1

 §112
 Paragraph 2

 �§112 Paragraph 
1 and/or §132
 Double Patenting

拒絶理由の趣旨

  �自身の発明前になされた他人の出願に
記載され，当該他人の出願が公開され
た又は特許になっている場合．

 自身で発明していない場合．
 �先発明者が存在する．（インターフェアラ
ンス）
 進歩性なし．

 

 明細書の記載要件違反．
 ・Written Description(WD),
 ・Enablement (E), 
 ・Best Mode (BM)
 �を満たしていないことに基づく拒絶理
由．
 �請求項の記載が不明確なことに基づく拒
絶理由

 新規事項追加

 同一型ダブルパテント
 容易型ダブルパテント
 �(この拒絶理由が打たれると，次の出願
人の応答ではターミナルディスクレー
マーによる，権利期間放棄の手続きがさ
れることが予測される.)

日本国特許法
対応条文

  29条の2

 49条7項
 該当無し

 29条2項

 36条4項

 36条6項

 17条の2

 39条
 該当なし

拒絶理由の冒頭センテンス

  �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 102(e) as being anticipated by （引
用例）．

 �

 �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 103 (a) as being unpatentable over 
{(主引例) in view of (補足引例) / (引例1，引
例2，･･･，and 引例n)}.

 �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 112, first paragraph, as failing to 
comply with (WD/E/(BM)) requirement.

 �Claim(s) ○○ is/are rejected under 35 
U.S.C. 112, second paragraph, as being 
indefinite for failing to particularly point 
out and distinctly claim the subject matter 
which applicant regards as the invention.

 �
 �Claims ○○ is/are provisionally rejected 
on the ground of nonstatutory 
obviousness-type double patenting as  
being unpatentable over claim ×× of 
copending Application No. ----.

§102(e) 注意事項：他人の出願が外国出願を基礎とする場合，ヒルマールールにより後願排除効は優先日ではなく，米国出願
日以降．国際出願の場合には，米国を指定し，かつ，英語で公開されている場合にのみ，国際出願日（必ずしも優先日と一致し
ないので，さらに注意を要する）まで遡及して後願排除効が生じる．

 �§103 注意事項：米国では日本の29条の2の地位に該当する文献でも組合せ容易の根拠として利用可能．従って，103条の引用
例の公知日から，日本における29条2項の引例として利用できるか検討が必要．

米国特許法拒絶理由一覧（続き）

9）�米国で具体的にどのように運用しているのかについては未調査．つまり，審査官がMPFであると判断し，明細書記載の内容に
限定したことが明記されているのか？いないのか?等,PTO審査官がどのように運用し，出願人や代理人がどのようにそれを知
るのか？について，確定的なことは不明．ここでは，米国特許法から文言上読取れる内容を紹介するにとどめる．
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7. �Public PAIRを介して利用できるその他の参考情報12）

  10）35 U.S.C. §112 paragraph 6, 
　　�"An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the 

recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding 
structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof."

　　�（複数の構成要素の組合せとして記載されたクレームの各構成が、特定の機能を果たす手段（means）やステップ（step）として
表現され、その具体的構造、材料、行動が当該手段やステップに伴っていない場合には、そのようなクレームは明細書に記
載された構造、材料、行動と一致するもの及びそれの均等物をカバーするものとして解釈されなければならない。）

11）MPEP　2181 Identifying a 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph Limitation, 

　　・ "... A claim limitation will be *>presumed< to invoke 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, if it meets the following
　　　3-prong analysis:
　　　（A）the claim limitations must use the phrase "means for" or "step for;"
　　　（B）the "means for" or "step for" must be modifiedby functional language; and
　　　（C）�the phrase "means for" or "step for" must not be modified by sufficient structure, material>,< or acts for achieving the 

specified function."
　　・ "...Where a claim limitation meets the 3-prong analysis
　　　�and is being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, the examiner will include a statement in the Office action that 

the claim limitation is being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. However,
　　・�if a claim limitation does not use the phrase "means for" or "step for," that is, the first prong of the 3-prong analysis is not 

met, the examiner will not treat such a claim limitation under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph. It will not be necessary to 
state in the Office action that 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, has not been invoked, since the presumption is that 
applicant did not intend to invoke the provisions of 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, because applicant did not use the 
specific phrase "means for" or "step for." 

　　・�If a claim limitation does include the phrase "means for" or "step for," that is, the first prong of the 3-prong analysis is 
met, but the examiner determines that either the second prong or the third prong of the 3-prong analysis is not met, then 
in these situations, the examiner must include a statement in the Office action explaining the reasons why a claim limitation 
which uses the phrase "means for" or "step for" is not being treated under 35 U.S.C. 112, sixth paragraph...."

12）�Public PAIRにて参照可能な全ての書類を説明しているわけではない点に注意．実体審査に関連するNon-Final Action等に準
じて，米国での特許審査の過程を把握する上で有用と思われる書類を抜粋．

Public PAIRでの文書名
 �List of References cited by Examiner

 Index of Claims

 �Search Information Including 
Classification, Database and Other 
Search Related Notes

 �Examiner's Search Strategy and Results
 �Amendment – After Non-Final 
Rejection
 �Applicant Argument/Remarks Made 
in an Amendment

 �Issue Information including 
classification, examiner, name, claim, 
renumbering, etc.

 Bibliographic Data Sheet

解説
 �・審査官により引用された文献のリスト
 ・米国特許文献，海外特許文献，非特許文献別に表示．
 ・�クレーム番号をExcelのようなスプレッドシート形式で表示し，出願時のクレー

ム（Original）から最終クレーム（Final）まで，どのような取扱いがされたか記号
により認識できる．

 ・先行技術文献サーチの範囲に関して，
 ・US　Class分類,
 ・SubClass分類,
 ・日付,
 ・審査官名　　を明記．
 ・その他，サーチ履歴，サーチ方針，他の審査官との協議等について記載．
 ・審査官がサーチした検索式履歴及び調査したデータベース等が記載される．
 ・補正書
・明細書，クレーム，図面等どの書類に対する補正であるかヘッダーにて認識可能
 ・意見書．
 ・�通常，出願人はOffice Actionで挙げられた拒絶理由に対して，個々に項目立て

て応答する．
 ・一つでも応答しない場合には，出願が放棄になる．
・審査官名
・US クラス／ IPC
・当初クレーム(Original)番号と特許されたクレーム（Final）番号との対応
 を表形式で表示．
  ・本願に関する書誌的事項を1枚紙（定型）にまとめたもの．



89 tokugikon  2007.11.14. no.247

知
的
財
産
制
度
外
国
研
修
報
告
紹
介  

―U
SPTO

 O
ffice Action 

利
用
の
手
引
き
―

別紙1　Non-Final/Final Office Actionの記載例

　USPTOの拒絶理由（Office Action） に記載される内

容を、実際の拒絶理由を用いて紹介する．Office 

Action Summary は 定 型 様 式 で あ る が、Detailed 

Action以降は記載される内容及び表現は、個別の特許

出願及び各審査官に依存し様々な表現が利用される．

　ここでは、以下の2件のOffice Action を用い、USPTO

の拒絶理由を参照する際に、詳細に解析すべき箇所を

視覚的に認識する上で一助となる情報を紹介する．

（1）�Non-Final:形式要件に対する拒絶理由（Objection），

実体要件に関する拒絶理由（112条/102条（b）/103条）

（2）�Final Action：Non-Finalで指摘した拒理の（出願

人による）応答に対する審査官の応答

（1）例1 （Non-Final:形式要件に対する拒絶理由（Objection） 実体要件に関する拒絶理由（112条/102条（b）/103条）

Office Action Summary：
拒絶理由の要約

Status: Office Actionが出
願人のいつの応答に対す
るものであるか，及び最
終拒絶であるか，ないか，
等

Application Papers：
明細書や図面の形式上の
記載不備を表示

Priority under 35 U.S.C. 
§119：
119条に基づく優先権主
張に対する見解

Disposition of Claim
・�審査対象となったクレー

ム （本件ではCl. 21-35），
・�特許可能なクレーム（該

当なし），
・�実体要件において拒絶理

由があるクレーム 
（Cl.21-31），

・�形式要件において拒絶理
由があるクレーム 

（Cl.32-35），
・�限定請求（単一性違反）さ

れ た ク レ ー ム （ 該 当 な
し）



90tokugikon  2007.11.14. no.247

Detailed Action：
拒絶理由の詳細

Response to Preliminary Amendment：
先にされた補正（2006年11月17日付）に
基づく拒絶理由であることを表示．
審査対象クレームは21-35であることを
明示．

Drawings：
図面に対する形式要件不備（Objection） 
を指摘．

Claim Objections：
クレームの形式要件不備箇所とその理
由．（本件では、請求項21と29が指摘さ
れている）

Rejections -35 USC §112：
112条に基づく請求項の実体要件（記載
要件）違反 （Rejection） 

（本件では請求項21,28,29,32,35が112条
パラグラフ2に違反と指摘されている）

112条パラグラフ2の条文
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 Claim Rejections
 -35 USC §102：
102条に基づく請求項の実体要件（新規
性）違反 （Rejection） 

（本件では請求項21-24,26-31が引用例
（US Patent No. 4,849,821）に基づき102

条（b）に違反と指摘されている）

請求項21に対する理由．

102条（b）の条文

請求項21に対する理由
（続き）

請求項22に対する理由

請求項23に対する理由

請求項24に対する理由
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Claim Rejections -35 USC §103：
103条に基づく請求項の実体要件（非自
明性）違反 （Rejection） 

（本件では請求項25が引用例1 （Allen 特
許（US Patent No. 4,849,821）） と引用例2

（Neilsen特許（US Patent No. 6,639,687） 
に基づき103条（a）に違反と指摘されて
いる）

請求項31に対する理由

103条（a）の条文

請求項25に対する理由

請求項25に対する理由
（続き）

Allowable Subject Matter：
特許可能な請求項

（本件では、112条パラグラフ2で指摘し
た 拒 絶 理 由 が 解 消 さ れ れ ば、 請 求 項
32-35は特許可能であることを示してい
る．）
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例2（Final Action：Non-Finalで指摘した拒理の（出願人による）応答に対する審査官のFinal Action）

Office Action Summary：
拒絶理由の要約

Status: Office Actionが出願人のいつの
応答に対するものであるか，及び最
終拒絶であるか，ないか，等

（本件は最終拒絶）

Application Papers：
明細書や図面の形式上の記載不備
を表示

Priority under 35 U.S.C. §119：
119条に基づく優先権主張に対する
見解

Disposition of Claim
・�審査対象となったクレー

ム（本件ではCl. 1-2），
・�特許可能なクレーム（該

当なし），
・�実体要件において拒絶理

由があるクレーム
（Cl.1-2），

・�形式要件において拒絶理
由があるクレーム （該当
なし），

・�限定請求（単一性違反）さ
れ た ク レ ー ム （ 該 当 な
し）

Detailed Action：
拒絶理由の詳細

Response to Arguments：
2007年2月5日付出願人の応答（意見書
･補正書）に対する応答

（本件では、Non-Final Office Actionで
審査官が
・�明細書と図面に対する形式要件違反
（Objection） 

・�明細書に対する実体要件違反
（Rejection:112条パラグラフ1）

・ダブルパテント（自明タイプ）
・非自明性違反（Rejection：103条（a））
の拒絶理由を通知しており、それに
対する出願人の応答に対して、審査
官が最終拒絶を行っている．）

請求項1,2に対する実体要件違反（103条
（a）） は出願人の応答を考慮しても解消さ

れていないことを明記．
（拒絶理由が依然解消されていない理由は

次頁へと続くが、個別事例なので内容の
詳細は省略する）

・�図面に対する形式要件
不備（Objection） は解消
されたことを明記．

・�（自明タイプ）ダブルパ
テントに対する拒絶理
由はターミナルディス
クレーマーが出願人か
ら 提 出 さ れ た こ と で、
解消されたことを明記．

明細書に対する実体要件
違反（112条パラグラフ1） 
は出願人の応答により解
消されたことを明記．
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Terminal Disclaimer：
自明タイプのダブルパテンティングの
拒絶理由に対し、出願人がターミナル
ディスクレーマーを提出する（2007年2
月5日付）ことで、当該拒絶理由を回避
したことを明記している．

Claim Rejection − 35 USC §103：
非自明性違反について以下で詳述．

請求項1が103条に基づき、Fellegara 特
許とAnderson 特許との組合せにより自
明として拒絶すべきものとしている．

103条（a）条文

Fellegara 特許の認定

請求項1とFellegara 特許との
相違点の認定

Anderson 特許の認定
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二つの文献の組合せが当業者に自明である理由

請求項2が103条に基づき、Fellegara 特
許と，Anderson 特許と，Suzuki特許と
の組合せにより自明として拒絶すべき
ものとしている．

Fellegara 特許の認定

請求項2とFellegara 特許との相違点（1）

請求項2とFellegara 特許との相違点（2）

Anderson 特許の認定

Suzuki 特許の認定

Fellegara特 許 にAnderson特 許 と，
Suzuki特許とを組合せて請求項2にかか
る発明とすることが当業者に自明であ
る理由
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この応答が出願人のいつした手続きに
対応するものかを明記

特許可能な請求項の表示

優先権主張に対する見解

別紙2　Notice of Allowance and Fee Dueの記載例

審査官による職権補正
（異議があれば、料金納付時までに補正

書を提出できる。）

請求項に対する補正

要約に対する補正
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要約に対する補正（続き）

特許査定の理由

参考文献の記載内容
（本件では、Uchino 特許，Murakami特許，

Shima特許について記載）

参考文献に開示されていない請求項1に記載
の発明の構成．

他の独立請求項に対する特許査定の理由（本
件では、請求項1と同じ理由）
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別紙3　Ex Parte Qualyeの記載例

Ex Parte Qualyeであることの表示
（チェックボックスに印有） 

Disposition of Claim
・�審査対象となったクレーム （本件では

Cl. 11-13），
・特許可能なクレーム（該当なし），
・�実体要件において拒絶理由があるク

レーム （該当なし），
・�形式要件において拒絶理由があるク

レーム （Cl.11-13），
・�限定請求（単一性違反）されたクレーム 
（該当なし）

拒絶理由の詳細（Detailed Action） 
請求項の形式要件違反
 （Claim Objection）

Allowable Subject Matter：
上述の形式要件違反（Objection）に対し
て、拒絶理由がなくなれば、特許可能
であることを示している。さらに、特
許可能な理由も示されている。

請求項11に対する形式要件違反
（Objection）

請求項11に対する別の形式要件違反
（Objection）
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請求項11が特許可能な理由

profile
遠山  敬彦（とおやま  たかひこ）

平成10年4月　�特許庁入庁（審査第五部電子
回路）

平成14年4月　審査官昇任
平成16年1月　国際課
平成17年7月　�ワシントン大学ロースクー

ル留学
平成19年7月より現職


