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１．はじめに 
 

 MPEP 2141.01(a)には、自明性における類似技術と非類似技術に関し、次のように記載されて

います。 

 

「米国特許法第 103条に規定の自明性に係る拒絶理由において引用文献を引用するためには、この引用

文献がクレーム発明の技術と類似していることが必要である。但し、これは、努力を傾けたクレーム発明

の技術分野と、上記引用文献の技術分野とが同じであることを必ずしも必要とするものではない。」 

 

 引用文献は、下記のいずれかの場合、クレーム発明と類似の技術であると認定されます（In re 

Bigio, 381 F.3d at 1325, 72 USPQ2d at 1212）。 

 

(1) 引用文献が努力を傾けた技術分野と、クレーム発明が努力を傾けた技術分野とが同じである

場合（たとえ、引用文献が異なる課題を解決するものであっても構わない） 

(2) 引用文献が、発明者が直面する課題に当然に関連している場合（たとえ、引用文献が努力を

傾けた技術分野と、クレーム発明が努力を傾けた技術分野とが同じでなくても構わない） 
 

 引用文献が発明者の課題と当然に関連している（reasonably pertinent）ためには、発明者の

課題を検討する際に、引用文献が当然に（reasonably）発明者の注意を引き付けるものでなけ

ればならない。引用文献が当然に関連しているか否かを決定する際、審査官は、クレーム発明の

発明者が直面する明細書に記載（明示的あるいは暗示的に記載）の課題を考慮すべきである。 
 

引用文献がクレーム発明の課題と当然に関連しているか否かは、解決されるべき課題がどのよ

うに理解されたかに依ることが少なくありません。解決すべき課題が狭くまたは制限された方法

で理解され、そのような理解が明細書と整合していない場合、利用可能な先行技術の範囲は不適

切に限定されてしまいます。審査官は、特定した課題を解決しようとする発明者が課題の解決策

を見つけようとして目を向けたであろう理由（すなわち、その先行技術が特定された課題に関連

している事実に基づく理由）を説明しなければならないことが少なくありません。 
 

 審査官が解決課題を誤解しており、結果として不適切に非類似の技術に依拠している旨の出願



２ 

 

人によるいかなる反論も、明細書を考慮して十分に検討されるべきです。出願人の反論を評価す

る際、審査官は、解決すべき課題を理解するためのガイドとして、明細書の教示内容と、当業者

によって明細書から当然に引き出されたであろう推定とに目を向けるべきです。努力を傾ける分

野がクレーム発明と異なる先行技術は、類似の技術と判断され自明である旨の拒絶理由が適用さ

れるためには、発明者が解決すべき課題と当然に関連していなければならないとされています。 
 

自明性における類似技術と非類似技術に関し、CAFC判例に基づいて以下に説明します。 
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