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自明であると認定するためには、その根拠が理路整然と明確に 

示されることが必要であることが改めて示された最近の CAFC判例 
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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。 

 

KSR 事件において、米国連邦最高裁判所は、自明性判断に係るグラハム・ファクターを再確

認しました。すなわち、(a) 先行技術の範囲と内容の認定、(b) 先行技術と本願クレームとの相

違点の認定、(c) 関連分野の当業者レベルの解明、(d)二次的考慮事項の証拠の評価が再確認され

ました。また、米国連邦最高裁判所は、先行技術の組み合わせに基づいて非自明性の特許要件を

具備していない旨の認定を行う場合には、その理由を明らかにすべきことは当然であると判示し

ています。 

 

上記事情にはありますが、複数の先行技術を組み合わせる動機づけを提示せずに、当該先行技

術の組み合わせを理由に自明であると不当に認定する審査官も少なくありません。このような場

合、どのように対応することができるかを示唆する最近の CAFC 判例があります。以下に、こ

の最近の判例に基づいて、審査官による不当な認定に対し、どのように対応することができるか

について説明します。 
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