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１．はじめに 

 MPEP 2163.06によれば、出願当初明細書に記載されていない事項を出願後にクレーム発明に

追加する補正を行った場合、米国特許法第 112 条(1)に規定の記述要件（"written description 

requirement"）違反と認定され、当該特許出願は拒絶されます。 

 

MPEP 2173.05(i)は、クレームに代替物を除く記載をすることができる旨、説明しています。

代替物の構成要素／選択肢は、出願当初明細書に明瞭に記載されている場合、基本的には米国特

許法第 112条(1)に規定の記述要件を充足すると認定され、クレームから除く補正をすることが

できます。また、発明者が求める保護範囲の境界を決定するのは発明者である旨が、たとえば、

In re Johnson, 558 F.2d 1008, 101[8] (CCPA 1977)において説示されています。 

 

「除くクレーム限定」を付した場合、米国特許法第 112条(1)に規定の記述要件を充足するか

否かがどのように判断されるかについて、Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 事件において示さ

れています。この判例によれば、出願当初明細書が、関係する限定事項の「除く理由（"reason to 

exclude"）」を記載している場合、「除くクレーム限定」は、米国特許法第 112 条(1)に規定の記

述要件を充足する旨、判示されています。 

 

 本件においては、Santarus, Inc. v. Par Pharm., Inc., 694 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 2012) 事件

における「除く理由」が何を意味するかについて争われました。このことについて、以下に説明

します。 
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