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US関連資料 

  数値範囲がクレーム発明と先行技術とで重なる場合、反証可能な自明性の推定が働き 

非自明性の立証責任がシフトされることが示された最近の CAFC判例 
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１．はじめに 

 CAFC は、過去の判例においてクレーム発明に規定された数値範囲内の特定の数値を先行技

術が開示している場合、その数値範囲は新規性を有しないと認定されます。CAFC 判例によれ

ば、引用文献がある数値範囲を開示している場合であって、クレーム発明に規定された範囲と先

行技術に開示の範囲との比較において、発明の実施可能性（"operability of the invention”）に関

して合理的な相違がない場合、引用文献に基づいてクレーム発明の新規性は否定されます。 

 

また、クレーム発明の特徴が数値範囲にある場合であって、先行技術に開示された数値範囲と

重なる場合、一応自明と推定されます。なぜなら、先行技術との差異が数値範囲にのみ存在する

場合、後の出願に係るクレーム発明が規定する数値範囲は、先行技術が教示する数値範囲の実施

可能範囲または最適解の選択／発見にすぎないと判断されるからです。このように、先行技術が

教示する数値範囲にクレーム発明に規定の数値範囲が含まれる場合、たとえクレーム発明が先

行技術よりも大きな効果を奏するものであっても、目的が同じである場合、審査官によって一

応自明と認定されてしまいます。 

 

 先行技術に開示された数値範囲と重なる数値範囲を特徴とするクレーム発明の自明性に関し、

IPR（Inter partes reviews）によるレビューの裁決を CAFCが破棄し、係争クレームを無効と認

定した CAFC判例があります。この判例に関し、以下に詳細に説明します。 
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