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出願明細書中に記載の先行技術が実施可能か否かについて 

どのように判断されるかを示す CAFC判例 
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１. はじめに 

新規性の判断に用いられる先行技術文献は、実施可能であることが求められます。クレーム発

明に関連して開示していることを過度な実験をすることなく実施できることを先行技術が当業

者に教示する場合、そのクレーム発明は新規性を有していないと認定されます。 

 

しかしながら、プロセキューション時に USPTOによって引用された先行技術は、特許出願人

によってそのことが直接問題にされない限り、実施可能であると推定されます。特許出願人が直

接問題にした場合であって、先行技術が実施可能ではない旨の論証が取るに足りない（frivolous）

ものではない場合、立証責任は USPTOにシフトされます。 
 

 出願人は、通常、先行技術が実施可能ではないとの意見を具申する場合、裏付けのある理由を

提示する必要があり、この場合、出願人の立場をサポートする宣誓書等を自ら進んで提出するこ

とも可能とされています。しかしながら、全てのケースにおいて必ずしもこのようにする必要は

なく、取り敢えず、専門家の助力なしに先行技術が実施可能ではないことを申し立て、それが認

められることもあります。 
 

 以下、最近の CAFC 判例に基づいて、出願明細書中に記載の先行技術が実施可能であるか否

かがどのように判断されるかについて説明します。 

 

【全 4頁】 

 



２ 

 

 


