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米国特許情報 

「ルーチンの最適化」に過ぎないので自明であると認定された場合 

どのように対応すべきかを示唆する最近の CAFC判例 
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１．はじめに 

 米国特許法第 103 条により拒絶するためには、その立証責任は審査官にあり、審査官が一応

自明であることを出願人に示さなければなりません。複数の先行技術を組み合わせてクレーム発

明が自明であると認定するためには、審査官は、公知技術を組み合わせるための動機付けを示す

必要があります。このように、クレーム発明が自明であると認定すると、クレーム発明が自明で

ないことを出願人が立証しなければなりません。 

 

KSR 最高裁判決に鑑み、USPTO はクレーム発明が自明であると認定するための根拠として

下記の根拠を例示しています。 
 

・ 先行技術の構成要件を公知の方法で組み合わせて予想可能な結果を得ていること 

・ ある公知の構成要件を他の構成要件で単純に置換して予想可能な結果を得ていること 

・ 公知技術を用いて類似の装置（方法や製品）を同様に改良していること 

・ 改良可能な状態にある公知の装置（方法や製品）に公知技術を適用して予想可能な結果を得ている

こと 

・ 「試みることが自明」－成功するという合理的な期待を持って、特定された予測可能な有限個の解

決方法から選択していること 

・ ある技術分野において公知のものは、設計上の動機やその他の市場の力に基づいて、同じ技術分野

や異なる技術分野で使用するためのバリエーションが当業者によって予測可能であること 

・ 先行技術文献を改変したり先行技術文献の教示を組み合わせたりしてクレームされた発明に到達

するように当業者を導いたであろうことを先行技術が教示、示唆、または、動機づけていること 

 

たとえば、クレーム発明が、先行技術の開示に基づいて「ルーチンの最適化」に過ぎないの

で自明であると認定された場合、これに対して出願人はどのように対応すれば、クレーム発明が

先行技術に対して非自明性を有していることを審査官に理解してもらえるのでしょうか。このこ

とについて、最近の判例に基づき、以下に詳細に説明します。 
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