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引用文献の組み合わせの理由を攻撃することの有用性が 

争われた最近の CAFC判決 

 

 

                            ２０１６年０９月２６日 

 

                             

１. はじめに 

米国の特許プロセキューションにおいて、クレーム発明が一応自明であると審査官によって推

定された場合、自明ではないことの立証責任は審査官サイドから出願人サイドへシフトされます

（MPEP 2142）。なお、出願人は、この際、自明ではないことを示す追加の証拠を提出すること

も認められています。 

 

出願人は、クレーム発明が自明であるとの審査官の推定に対し、先行技術の組み合わせがクレ

ーム発明から遠ざかる／クレーム発明を異なる方向へ導くことを教示している（ "teaching 

away"）ことを示すことによって、上記の推定を覆すことができる場合があります。（MPEP 2145 

X.D.2.参照）。 

 

複数の引用文献の組み合わせが、クレーム発明から遠ざかることを教示している旨を立証する

措置として、複数の引用文献を組み合わせても、本来の目的という観点から、クレーム発明を動

作不能にする、あるいは、不満足なものにすることを立証することが挙げられます。この措置は、

しばしば、発明者や専門家等による宣誓書によって実現されます。 

 

引用文献の組み合わせの理由の不当性を攻撃することの有用性が、CAFCにおいて最近争われ

た判例があります。以下に、この最近の判例について説明します。 
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