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１．はじめに 

ダブルパテントには、米国特許法第 101条に規定の同一発明タイプのダブルパテントと、衡平法上の原理（judicially 

created equitable doctrine）に基づく非法定タイプのダブルパテント（自明タイプのダブルパテントとも呼ばれます。）

との二種類があります（MPEP 804参照）。 

 

第１の特許に規定のクレーム発明と特許的に区別できないクレーム発明が第２の特許に規定されている場合、その

まま、両特許が登録されると、特許権存続期間が実質的に延長されることになり、衡平法上問題となります。そこで、

このような場合、自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由を提起することによって、上記の問題の解消が図ら

れています。 

 

上記の自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由を受領した場合、通常は、ターミナル・ディスクレーマをフ

ァイルすることによって、上記拒絶理由は解消されますが、後述のように、ターミナル・ディスクレーマ*1をファイ

ルしても、上記の拒絶理由を解消することができない場合もありますので、注意が必要です。 

 

なお、ターミナル・ディスクレーマがファイルされた場合、対象となる複数の特許は、分離して移転することがで

きないと共に、同一人に所有された状態でなければ権利行使をすることができません（MPEP 804.02、MPEP 1490 VI.）。

また、発明者および所有者が共通しない場合、そのような特許／出願はダブルパテントの関係にはありません。 

 

【全５頁】 

 

                                                   

*1 ターミナル・ディスクレーマは、特許の所有者が特許権存続期間の一部を放棄し、一方の特許権存続期間の終期を他方の特許の特許権存続期間の満了日
と一致させることにより特許権存続期間の実質的な延長を回避するための手続です（37 CFR 1.321(c)* および MPEP 1490参照）。 

米国自明タイプのダブルパテントに基づく拒絶理由に関する留意事項 


