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1. 포괄적 개념은 “신규사항”으로 
취급됨

2. OA 후에 청구항의 기술적 
사상은 시프트(변경)될 수 없음

3. 최후 OA 후에 기존의 청구항 
구성요소만이 더 한정될 수 있음
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1. 포괄적 개념은 “신규사항”
으로 취급됨

“보정이 최초 명세서에는 기재되지 않은 
발명을 포함하는 상위 개념을 도입하는 
경우, 해당 보정은 신규사항을 추가한 
것으로 취급된다.” 

    출처: JPEG (일본특허심사지침서)
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JPEG에서의 사례

청구항은 “유압 (hydraulic) 실린더”를 기술함.

다른 실린더는 개시되지 않음.

“유압 실린더”는 “유체 압력 (fluid pressure) 
실린더”로 보정될 수 없음.

∵ “유체 압력 실린더”는 “공압 (air) 실린더”를 
포함함.
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중간 개념, 허용되는가?

• 더 넓은 또는 더 좁은 개념이 기재되어 
있는 경우라도, 중간 개념은 거의 
허용되지 않음, 왜냐하면:

• 더 넓은 또는 더 좁은 개념에 대해서 
신규사항이기 때문.
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• 일본 또는 PCT 출원 시에, 추후의 보정을 
뒷받침하기 위해, 주요 구성요소에 대한 포괄적 
및 중간적 용어를 추가할 것.

• 파리 루트의 경우에, RYUKA는 당신의 요청에 
따라 그러한 용어를 추가할 수 있음.

• 보정을 위한 용어를 명세서로부터 선택할 것.

제안
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2. OA 후에 청구항의 기술적 사상은 
시프트(변경)될 수 없음

보정된 청구항 및 심사된 청구항은 
발명의 단일성 요건을 만족해야 함.
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사례

• 청구항 A 및 B가 발명의 단일성 결여.

　　　　　　　　　↓

• 청구항 A만 심사됨.

　　　　　　　　　↓

• 청구항 A를 삭제하고 청구항 B만 
남겨놓음:

       →　허용 불가.
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제안

• 청구항 A 및 B가 발명의 단일성 요건을 
만족하지 않을 수 있는 경우,
– 더 중요한 청구항을 앞에 놓을 것.

• 최초 청구항 그룹이 US/EP에서 삭제된 
경우,
– 일본에서 자진 보정서를 제출할 것.
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신규사항은 추가될 수 없음.

ex. 상이한 구성요소를 가지는 청구항 2 및 
3이 청구항 1에 종속됨.

↓

     청구항 3은 청구항 2에 종속되도록 
보정될 수 없음.

 

3. 최후 OA 후에 기존의 청구항 
구성요소만이 더 한정될 수 있음
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제안

• 최초 OA에 대한 응답에서, 종속 청구항을 모든 
가능한 청구항에 종속되도록 보정할 것.

→ 추후에 어떠한 청구항 조합도 선택할 수 있는 
자유도를 확보.

 


