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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．シフト補正の制限について（その２） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．特許手続において明細書の補正は、拒絶理由を解消し、特許取得するうえに非常に重要な役

割を負っています。しかし、むやみに補正を許すと審査が円滑に進まないため、幾つかの制限

があり、そのうちの基本的なものが、新しい技術事項の加入を許さないとする新規事項の制限

（特許法 17 条の 2 第 3 項）ですが、更に平成 18 年改正法で、いわゆるシフト補正の制限（特

許法 17 条の 2 第 4 項）が加えられました。 

  このシフト補正の制限というのは、発明の単一性を超える補正のことですが、結構分りにく

いところがあります。しかし、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願に適用されるため、もうしばら

くすると、実際に直前するテーマであります。 

  前の Vol.19 でシフト補正をパターン化して紹介いたしましたが、今回は注意点に絞って紹介

したいと思います。 

 

 １ シフト補正の制限が適用されるタイミング 

    拒絶理由通知が出された後で適用される。 

    審査に入る前は適用されない。 

      但し、37 条（出願時の単一性の要件）は適用されるので、単一性に反するクレーム

は審査されなことになる。 

 

 ２ シフト補正の制限に違反してしまったら 

    拒絶理由になる。 

    ただし、分割出願すれば救済される。 

 

 ３ シフト補正が見過ごされて特許されたら 

    無効理由にはならない。 

    よって、訂正の必要なし。 

 

 ４ 拒絶理由が進歩性欠如のとき、どう制限される？ 
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    クレーム１Ａ・・・先行技術に対する特別の技術的特徴を有している。 

 

    クレーム１の限定は明細書の範囲内で原則自由となる。（つまり、現状と同じ） 

    この場合も補正前のクレームに対し、補正後のクレームが単一性を満たす関係であるこ

とが要求される。 

    したがって、Ａ＋αの補正はできるが、ＢやＢ＋αの内容に変更する補正（Ａを有しな

い）はできない。（この点のみ注意すればよい） 

 

 ５ 拒絶理由が新規性欠如のときどう制限される？ 

    クレーム１ Ａ  ・・・① 先行技術に対する技術的特徴なしと判断 

    クレーム２ Ａ＋Ｂ・・・② 次のクレームの技術的特徴を判断 

 

 

      特徴なし    ③ 特徴あり 

        ↓ 

     次のクレームへ  ④ Ａ＋Ｂを含むクレームを審査する 

                Ａ＋Ｃを含むクレームへの補正は 

                不可：シフト補正となる 

 

   上図を見て下さい。クレーム１が新規性なしのとき、①→②→③と進んできますが、問題

は④のところです。（注：Ａ＋ＣはＡ＋Ｂと単一性を有しない関係） 

   Ａ＋Ｃなら明細書開示事項であり、特許性が期待できると考えられても、「Ｂ」を有しない

構成であるため、②で判断されたＡ＋Ｂとの関係ではシフト補正に該当し、補正は許されな

いことになります。 

                                            

  注意！！ 

   ということは、効率よく特許取得するには、つぎの点が大事となります。 

 

  １．クレーム１は、新規性欠如を指摘される程には広く書かない。 

  ２．クレーム２の特定に気をつける。 

    クレーム２は本当にオイシイところ、つまり特許取得したい技術的特徴を特定するよう

にする。 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．弊所勉強会から弁理士試験合格 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

 弊所で主催の弁理士試験勉強会が始まって２年余りになっています。 

 当初２名で始めましたが、段々と参加者が増え、現在では企業勤務者、大学の先生や職員を含

め、常時５～６人が参加するグループとなっています。 

 毎週木曜日の夕方、仕事を終えた後での勉強会、本当に大変だったと思いますが、喜ばしいこ

とに、このグループの中から１名弁理士試験合格者が誕生しました。 

 弊所の商標担当者・山内章子です。 

 山内章子は、立命館大学大学院で大瀬戸先生に師事し知的財産法を学びました。山内康伸と中
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井博の弁理士２名は機械専門ですので、これからはこの２名を補佐して、法律知識を補ってくれ

るものと期待しています。 

 また、これからも人材育成に努めていこうと思っております。皆様のご指導、ご鞭撻を賜わり

ますようお願い致します。 


