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 日本 欧州 米国 中国 韓国 

条

文 

（特許の要件）  

第 29 条  産業上利用する

ことができる発明をした者

は、次に掲げる発明を除き、

その発明について特許を受

けることができる。  

一  特許出願前に日本国内

又は外国において公然知ら

れた発明  

二  特許出願前に日本国内

又は外国において公然実施

をされた発明  

三  特許出願前に日本国内

又は外国において、頒布され

た刊行物に記載された発明

又は電気通信回線を通じて

公衆に利用可能となつた発

明  

２  特許出願前にその発明

の属する技術の分野におけ

る通常の知識を有する者が

前項各号に掲げる発明に基

いて容易に発明をすること

ができたときは、その発明に

ついては、同項の規定にかか

わらず、特許を受けることが

できない。 

欧州特許の付与に関する条約

56 条 進歩性 

発明は，それが技術水準を

考慮した上で当該技術の熟練

者にとって自明でない場合

は，進歩性を有するものと認

める。(以下、略) 

 

特許法 103 条 特許要件：自

明でない主題 

クレームされた発明につい

ての特許は，クレームされた

発明が第 102 条に規定されて

いるのと同じ方法で開示され

ていない場合であっても，ク

レームされた発明と先行技術

との間の差異が，クレームさ

れた発明が全体として，クレ

ームされた発明の有効出願日

前に，クレームされた発明に

係る技術において通常の技倆

を有する者にとって自明であ

ると思われる場合には，取得

することができない。特許性

は，その発明がされたときの

態様によっては否定されない

ものとする。 

専利法 22 条 特許権を付与

する発明及び実用新案は、新

規性及び創造性、実用性を具

備していなければならない。 

新規性とは、当該発明又は

実用新案が既存の技術に属さ

ないこと、いかなる部門又は

個人も同様の発明又は実用新

案について、出願日以前に国

務院専利行政部門に出願して

おらず、かつ出願日以降に公

開された特許出願文書又は公

告の特許文書において記載さ

れていないことを指す。 

創造性とは、既存の技術と

比べて当該発明に突出した実

質的特徴及び顕著な進歩があ

り、当該実用新案に実質的特

徴及び進歩があることを指

す。 

実用性とは、当該発明又は

実用新案が製造又は使用に堪

え、かつ積極的な効果を生む

ことができることを指す。 

本法でいう既存技術とは、

出願日以前に国内外において

公然知られた技術を指す。 

特許法第 29 条(特許要件) 

①産業上利用することができ

る発明であって、次の各号の

いずれか 1 つに該当するもの

を除いてはその発明について

特許を受けることができる。 

 1.特許出願前に国内または

国外で公知されたり公然に実

施された発明 

 2.特許出願前に国内又は国

外で頒布された刊行物に掲載

されたり電気通信回線を通じ

て公衆が利用することができ

る発明 

②特許出願前にその発明が属

する技術分野で通常の知識を

有する者が第 1 項各号のいず

れか 1 つに該当する発明によ

り容易に発明することができ

れば、その発明に対しては第

1 項にかかわらず特許を受け

ることができない。 

③～⑦(略) 
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 日本 欧州 米国 中国 韓国 

基

本

的

な

考

え

方 

第Ⅱ部 第 2章 新規性・進

歩性 

2.2 第 29 条第 2項 

(3) 「特許出願前にその発

明の属する技術の分野にお

ける通常の知識を有する者

が前項各号に掲げる発明に

基づいて容易に発明をする

ことができた」とは、特許出

願前に、当業者が、第 29 条

第 1 項各号に掲げる発明(引

用発明)に基づいて、通常の

創作能力を発揮することに

より、請求項に係る発明に容

易に想到できたことを意味

する。 

 

2.4 進歩性判断の基本的な

考え方 

(1) 進歩性の判断は、本願

発明の属する技術分野にお

ける出願時の技術水準を的

確に把握した上で、当業者で

あればどのようにするかを

常に考慮して、引用発明に基

づいて当業者が請求項に係

Ｇ部 特許性  

第Ⅶ章 進歩性 

1. 概要 

技術水準に照らして，発明

が当該技術の熟練者にとって

自明でない場合は，その発明

は進歩性を有するものとみな

される。･･･ 

 

4. 自明性 

･･･発明を規定しているクレ

ームについて考慮する問題

は，そのクレームの優先日の

時点で知られていた技術に照

らして，そのクレームの記載

に該当するものに到達するこ

とが当該技術の熟練者にとっ

て自明であったか否かであ

る。自明であればクレームは

進歩性が欠如しているので許

されない。「自明」という言葉

は，技術の通常の進歩を超え

ないが先行技術に単純又は論

理的に従うに過ぎないもの，

すなわち，当該技術の熟練者

にとって当然期待されている

2141 特許法第103 条に基づ

いて自明性を判断するための

審査指針1 

I. KSR 判決および自明性の

法則の原理 

KSR 事例における最高裁判

所はGraham v. John Deere Co. 

(383 U.S. 1, 148 USPQ 459 

(1966))において示された自

明性を判断するためのよく知

られた枠組みを再確認し、連

邦巡回控訴裁判所は厳格かつ

形式に過ぎる方法で TSM(教

示・示唆・動機)基準を適用し

て判断を誤ったとした。･･･

具体的には、最高裁判所は、

連邦巡回控訴裁判所は次に掲

げる4 方法で誤りを犯したと

した。(1)「裁判所及び特許審

査官は特許権者が解決しよう

としていた問題のみを調べる

べきと判断することによっ

て」･･･；(2)「問題を解決し

ようとする当業者は同一の問

題を解決することを目的とす

る先行技術のそれらの要素に

第二部分 実体審査 

第四章 創造性 

2. 発明の創造性の概念  

発明の創造性とは現有技術

に比べて、当該発明に突出し

た実質的特徴と顕著な進歩が

あることを言う。 

 

2.2 突出した実質的特徴  

発明に突出した実質的特徴

があるとは、属する技術分野

の技術者にとって、発明は現

有技術に比べて非自明的であ

ることを指す。属する技術分

野の技術者が現有技術を基

に、単なる論理に合った分析

や推理又は限られた試験によ

り得られるような発明は自明

的であり、突出した実質的特

徴を具備しないものである。 

2.3 顕著な進歩  

発明に顕著な進歩があると

は、発明は現有技術に比べて、

有益な技術的効果をもたらす

ことを指す。例えば、発明で

現有技術に存在する欠陥や不

第 3部 特許要件  

第 3 章 進歩性 

3.3 容易に発明をすることが

できること 

｢通常の技術者が特許法第

29 条第 1 項各号のいずれか

一に規定する発明に基づいて

容易に発明をすることができ

ること｣とは、通常の技術者が

特許出願前に公知等となった

発明(又は複数の発明)から動

機の誘発により、又は通常の

創作能力の発揮を通じて、請

求の範囲に記載された発明を

容易に考え出すことができる

ことをいう。 

 

4. 進歩性の判断の基本原則 

(1)進歩性の審査は、特許出願

前に通常の技術者が｢請求項

に記載された発明｣を特許法

第 29 条第 1 項各号のいずれ

か一に規定する発明(以下｢引

用発明｣という)により容易に

発明することができたか否か

についての判断である。特許

                                                   
1 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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る発明に容易に想到できた

ことの論理づけができるか

否かにより行う。 

 

(2) 具体的には、請求項に

係る発明及び引用発明(一又

は複数)を認定した後、論理

づけに最も適した一の引用

発明を選び、請求項に係る発

明と引用発明を対比して、請

求項に係る発明の発明特定

事項と引用発明を特定する

ための事項との一致点・相違

点を明らかにした上で、この

引用発明や他の引用発明 

(周知・慣用技術も含む)の内

容及び技術常識から、請求項

に係る発明に対して進歩性

の存在を否定し得る論理の

構築を試みる。論理づけは、

種々の観点、広範な観点から

行うことが可能である。例え

ば、請求項に係る発明が、引

用発明からの最適材料の選

択あるいは設計変更や単な

る寄せ集めに該当するかど

うか検討したり、あるいは、

引用発明の内容に動機づけ

となり得るものがあるかど

うかを検討する。また、引用

ものを超える熟練又は能力の

発揮を含まないものを意味す

る。･･･進歩性を判断するとき

は･･･，公表された文献を，ク

レームされた発明の出願日又

は有効な優先日の前の日まで

の知識に照らして解釈し，か

つ，その日までに当該技術の

熟練者にとって一般的に利用

可能であったすべての知識を

考慮することが公正である。 

のみ導かれる」と推測するこ

とによって･･･；(3) 「特許ク

レームは、要素の組合せは『当

然の試行』であったことを単

に示しただけで自明性が証明

できない」と結論することに

よって(同上)；及び、(4)「後

知恵的偏見の犠牲になる裁判

所及び特許審査官のリスク」

を過度に強調することによ

り、従って「良識に頼る事実

認定者を否定する厳格な予防

的ルール」を適用することに

よって･･･。重要なことは、最

高裁判所が「周知の方法によ

るよく知られた要素の組合せ

は予測可能な結果を生ずるに

過ぎない場合、自明となりや

すい」･･･という先例による法

則を再確認したことであ

る。･･･最高裁判所はさらに次

のように述べている。 

「ある成果が努力分野で利用

可能となった場合、デザイ

ン・インセンティブ及び他の

市場要因が、同分野異分野を

問わず、その変形した形を促

すことがある。当業者が予測

可能なバリエーションの実施

が可能な場合、おそらく第103 

足を克服し、若しくはある技

術的問題の解決に構想の異な

る技術方案を提供し、或いは

ある新規な技術発展の傾向を

表している場合など。 

出願前に通常の技術者が｢請

求項に記載された発明｣を引

用発明により容易に発明する

ことができる場合には、その

発明は進歩性がない。 

(2)特許請求の範囲に請求項

が二以上ある場合には、請求

項ごとに進歩性の有無を判断

する。 

(3)新規性と進歩性は別個の

拒絶理由であり、進歩性の判

断の前に新規性の判断が行わ

れなければならないが、審査

手続の簡素化及び出願人によ

る対応の容易性のために、新

規性が欠如すると判断される

発明について、進歩性も欠如

するという旨の拒絶理由も同

時に通知することができる。 

･･･ 
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発明と比較した有利な効果

が明細書等の記載から明確

に把握される場合には、進歩

性の存在を肯定的に推認す

るのに役立つ事実として、こ

れを参酌する。 

 

その結果、論理づけができ

た場合は請求項に係る発明

の進歩性は否定され、論理づ

けができない場合は進歩性

は否定されない。 

条がその特許性の阻害事由と

なる。同じ理由で、ある技術

がある装置の改良に使用さ

れ、そこで当業者が、それが

同じ方法で類似装置を改良す

ることに気づくであろう場合

にその技術を使用することは

それの実際の適用が自らの技

能を超えたものでない限り自

明である。」･･･周知の要素の

組合せの自明性を検討する場

合、従って有効な質問は「そ

の改良は構築された機能に照

らして先行技術要素の予測可

能な使用のもの以上であるか

どうか」である。･･･ 

 

当

業

者 

2.2 第 29 条第 2項 

･･･ 

(2)「その発明の属する技術

分野における通常の知識を

有する者」(以下、「当業者」

という。)とは、本願発明の

属する技術分野の出願時の

技術常識を有し、研究、開発

のための通常の技術的手段

3. 当該技術の熟練者 

「当該技術の熟練者」とは，

平均的な知識及び能力を有

し、かつ、基準日に当該技術

において共通の一般的知識が

何であるかを承知している関

係技術分野の通常の実務家を

想定したものである･･･。当該

技術の熟練者は更に，「技術水

2141 特許法第103 条に基づ

いて自明性を判断するための

審査指針2 

･･･ 

II. Graham v. John Deere Co.

事例に関する基本的な事実に

基づく審査 

･･･ 

C. 当該技術分野の当業者レ

2.4 属する技術分野の技術者 

発明に創造性を具備してい

るかどうかは、属する技術分野

の技術者の知識と能力に基づ

き評価しなければならない。属

する技術分野の技術者とは、そ

の技術分野の技術者とも呼ば

れるが、ある仮定の「人」を指

すものであり、出願日又は優先

権日以前に、発明が属する技術

3.2 通常の技術者 

進歩性有無の判断にあって

基準となる者は、｢その発明が

属する技術分野における通常

の知識を有する者(以下｢通常

の技術者｣という)｣である。 

通常の技術者とは、出願前

の当該技術分野の技術常識を

有し、出願発明の課題に関連

                                                   
2 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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を用いることができ、材料の

選択や設計変更などの通常

の創作能力を発揮でき、か

つ、本願発明の属する技術分

野の出願時の技術水準(注

2)にあるもの全てを自らの

知識とすることができる者、

を想定したものである。 

 なお、当業者は、発明が解

決しようとする課題に関連

した技術分野の技術を自ら

の知識とすることができる。 

 また、個人よりも、複数の

技術分野からの「専門家から

なるチーム」として考えた方

が適切な場合もある。 

 

(注 2)「技術水準」は、上記

「前項各号に掲げる発明」の

ほか、技術常識、その他の技

術的知識 (技術的知見等)か

ら構成される。 

準」にあるもの全て，特に，

調査報告書に引用された文献

を入手可能であり，日常的業

務及び実験のための，普通の

手段及び能力を駆使すること

ができる状態にあったと想定

される。･･･周辺技術分野及び

技術分野全般･･･又は遠隔技

術分野においても、そのよう

に促された場合は、提案を模

索することが想定される･･･。

したがって，解決法が進歩性

を含むか否かの評価は，その

専門家の知識及び能力に基づ

くものでなければならな

い･･･。場合によっては、個人

よりも多人数からなるグルー

プ，たとえば，研究チーム又

は生産チームとして考えた方

が適切なこともある･･･。･･･ 

ベルを解決する 

･･･当業者とは当該発明の時

点で関連技術を周知すると推

定される仮想上の人物とす

る。当該技術分野の当業者レ

ベル判断する際に検討される

要因には次に挙げる各号があ

る。(1)「当該技術分野で遭遇

する問題類型」、(2)「それら

の問題に対する先行技術のソ

リューション」、(3)「イノベ

ーションが起きる速度」、(4)

「技術の高度化」、及び(5)「当

該分野現役労働者の教育レベ

ル。当該事例ではすべての要

因が提示されないかもしれ

ず、1 以上の要因が支配的で

あるかもしれない。」･･･。「当

業者もまた通常的創造性を有

する者であって機械的に行動

する者ではない。」･･･ 

 

2141.03 当該技術分野の当業

者レベル3 

･･･「多くの事例で当業者はパ

ズルのピースのように複数の

分野における全ての一般的な

技術的知識を知っており、その

分野における全ての現有技術

を知り得るとともに、その日以

前の通常の実験の手段を運用

する能力を有するが、創造能力

は有しないことを仮定したも

のである。解決しようとする技

術的問題は、その技術分野の技

術者がその他の技術分野から

技術的手段を探すように促す

ことができるならば、その人に

は、その他の技術分野から、当

該出願日又は優先権日以前の

関連する現有技術や、一般的的

な技術的知識、通常の実験の手

段を知り得る能力を有しなけ

ればならない。  
この概念を設定したのは、審

査基準の統一、審査官の主観的

要素による影響を極力回避す

ることが目的である。 
 

した出願前の技術水準にある

ものすべてを入手して自らの

知識とすることができる者で

あり、実験、分析、製造等を

含む研究又は開発のために通

常の手段を用いることがで

き、公知の材料中から適した

材料を選択したり、数値範囲

を最適化したり、均等物で置

き換える等、通常の創作能力

を発揮することができる特許

法上の想像の人物である。 

ここで｢技術水準｣とは、特許

法第 29 条第 1 項各号のいず

れか一に規定する発明のほ

か、当該発明が属する技術分

野における技術常識等を含む

技術的知識によって構成され

る技術の水準をいう。また、

日常的な業務、実験のための

通常の手段等、請求項に記載

された発明の技術分野と係わ

るあらゆる種類の情報に関す

るものである。 

                                                   
3 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention" or "time the invention was made," which are only applicable to applications 
subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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特許の教示される内容を組み

合わせることができる。」･･･ 

「仮想の『クレームの保護対

象が関連する当該技術分野の

通常技能を有する人物』は、

必然的に、関連技術分野に適

用可能な科学的及び工学的原

理を理解する能力を備えてい

る。」 
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主

引

用

発

明

の

選

択 

第Ⅸ部 審査の進め方 

第 2節 各論 

3. 先行技術文献等の検討 

･･･ 

(2)先行技術文献等の内容の

理解 

先行技術文献等を精読し、

記載されている先行技術を

十分に理解する。その際、以

下の点に留意する。 

･･･ 

③先行技術文献等に記載さ

れている発明の内容は、その

構成のみによって判断せず、

解決すべき課題、技術分野等

の観点についても考慮する。 

 

(3)引用発明の選択と、請求

項に係る発明との対比・判断 

新規性・進歩性等に関する拒

絶理由を検討する際の、引用

発明と請求項に係る発明と

の対比・判断は、以下のよう

に行う。 

 

5.1 最も近接する先行技術の

決定 

最も近接する先行技術と

は，単一の引用例において開

示された複数の特徴の組合せ

であり，自明性の問題に関し

て，発明に到達するための最

良の出発点を構成するもので

ある。最も近接する先行技術

を選択するときに最初に考慮

すべきことは，その発明と類

似する目的若しくは効果に向

けられているか，又は少なく

ともクレームされた発明と同

一若しくは非常に近い関係を

有する技術分野に属するかで

ある4。実際のところ，最も近

接する先行技術は通常，クレ

ームされた発明に類似する用

途に対応しており，その発明

に到達するために最小限の構

造的若しくは機能的な変更を

要求するものである･･･。･･･

最も近接する先行技術は，ク

レームされた発明の出願日又

2141.01(a) 類似及び非類似

技術5 

I. 特許法第 103 条に基づき

引例に依拠するには、類似の

先行技術でなければならない 

審査官は争点となっている

保護対象の自明性を解析する

目的上、何が「類似先行技術」

であるかを判断しなければな

らない。･･･出願人の努力分野

と異なる分野の引例は、取り

扱う事項により、全体として

自らの発明を検討する上で論

理的にそれ自体を発明者に配

慮してもらうようなものであ

る場合、合理的関連を有する。 

 

II. 構造及び機能の類似点及

び相違点を検討する 

特許庁の区分定義の公式調

査注記における引例及び相互

参照の分類は、それぞれ「非

類似」若しくは「類似」の証

拠であるが、裁判所は「発明

の構造及び機能における類似

3. 発明の創造性の審査 

･･･ 

3.2.1.1 判断方法 

･･･ 

（1）最も近似した現有技術を

確定する  

最も近似した現有技術と

は、現有技術において保護を

請求する発明と最も密接に関

連している 1 つの技術方案を

言う。･･･最も近似した現有技

術は、例えば、保護を請求す

る発明の技術分野と同一であ

り、解決しようとする技術的

問題、技術的効果又は用途が

最も近似し、及び/又は発明の

技術的特徴を最も多く開示し

ている現有技術、若しくは、

保護を請求する発明の技術分

野とは違うが、発明の機能を

実現でき、かつ発明の技術的

特徴を最も多く開示している

現有技術など。注意されたい

のは、最も近似した現有技術

を確定する時に、先ずは技術

5.2 引用発明の選択 

(1)進歩性の判断の比較対象

となる引用発明は、原則とし

て出願発明と同じ技術分野に

属するか、出願発明の技術的

課題、効果又は用途と合理的

に関連する技術分野から選択

されなければならない。ここ

でいう同じ技術分野とは、原

則として当該発明が利用され

る産業分野を指すが、請求項

に記載された発明の効果又は

発明の構成の全部又は一部が

有する機能から把握される技

術分野も含まれる。引用発明

が請求項に記載された発明と

異なる技術分野に属している

としても、引用発明自体が、

通常他の技術分野でも使用さ

れる可能性があったり、通常

の技術者が特定の技術的課題

を解決するために参考にする

可能性があると認められる場

合には、引用発明として選定

することができる。もし、請

                                                   
4 訳文の表現を修正した。 
5 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 
35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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①発見した先行技術文献等

に記載された先行技術のう

ち、拒絶理由通知において引

用する関連先行技術を決定

する場合には、実施例も勘案

の上、最適の関連先行技術

(主引用発明)を選択する。 

主引用発明は、通常、請求

項に係る発明と、技術分野あ

るいは解決すべき課題が同

一又は近い関係にあるもの

を選択する。技術分野又は解

決すべき課題が異なる場合

には、主引用発明として用い

る理由を検討する。 

･･･ 

 

第Ⅱ部 第 2章 新規性・進

歩性 

 

1.5.4 請求項に係る発明と

引用発明との対比 

･･･ 

(4) 独立した二以上の引用

発明を組合わせて請求項に

係る発明と対比してはなら

ない。 

 

2.4 進歩性判断の基本的な

考え方 

は有効な優先日の前における

当該技術の熟練者の観点から

評価しなければならない。 

点及び相違点の方がずっと重

要である」としている。･･･ 

分野が同一又は近似している

現有技術を考慮しなければな

らない。 

 

求項に記載された発明と相違

する分野の先行技術を引用発

明として引用する場合には、

両技術分野の関連性、課題解

決の同一性、機能の同一性等、

引用の妥当性を充分に検討し

なければならない。 

･･･ 

(2)｢最も近い引用発明｣とは、

選定された引用発明のうち通

常の技術者が利用できる最も

有力な先行技術を意味し、出

願発明の技術的特徴を最も多

く含んでいるもので 

あって、できる限り請求項に

記載された発明の技術分野と

近接した、又は同一若しくは

類似の技術的課題、効果若し

くは用途を有する引用発明の

中から選択することが望まし

い。 

･･･ 

(3)刊行物に、請求項に記載さ

れた発明から遠ざかったり、

反対の方向に導いたりする記

載がある場合、当該刊行物を

引用発明として選定すること

に注意を払わなければならな

い。ただし、請求項に記載さ

れた発明を容易に導き出すこ
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･･･ 

(2) 具体的には、請求項に

係る発明及び引用発明(一又

は複数)を認定した後、論理

づけに最も適した一の引用

発明を選び、請求項に係る発

明と引用発明を対比して、請

求項に係る発明の発明特定

事項と引用発明を特定する

ための事項との一致点・相違

点を明らかにした上で、この

引用発明や他の引用発明 

(周知・慣用技術も含む)の内

容及び技術常識から、請求項

に係る発明に対して進歩性

の存在を否定し得る論理の

構築を試みる。･･･ 

 

2.8 進歩性の判断における

留意事項 

(1) 刊行物中に請求項に係

る発明に容易に想到するこ

とを妨げるほどの記載があ

れば、引用発明としての適格

性を欠く。しかし、課題が異

なる等、一見論理づけを妨げ

るような記載があっても、技

術分野の関連性や作用、機能

の共通性等、他の観点から論

理づけが可能な場合には、引

とに適切でない記載があると

しても、技術分野の関連性と

機能の共通性等、他の観点か

らみて発明に至り得る動機が

ある場合には、引用発明とし

て使用することができる。 

･･･ 
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用発明としての適格性を有

している。 

 

2.5 論理づけの具体例 

･･･ 

(2) 動機づけとなり得るも

の 

･･･ 

②課題の共通性 

･･･ 

 引用発明が、請求項に係る

発明と共通する課題を意識

したものといえない場合は、

その課題が自明な課題であ

るか、容易に着想しうる課題

であるかどうかについて、さ

らに技術水準に基づく検討

を要する。 

･･･ 

 なお、別の課題を有する引

用発明に基づいた場合であ

っても、別の思考過程によ

り、当業者が請求項に係る発

明の発明特定事項に至るこ

とが容易であったことが論

理づけられたときは、課題の

相違にかかわらず、請求項に

係る発明の進歩性を否定す

ることができる。試行錯誤の

結果の発見に基づく発明な
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ど、課題が把握できない場合

も同様とする。 

 

進

歩

性

の

評

価

手

法 

2.5 論理づけの具体例 

 論理づけは、種々の観点、

広範な観点から行うことが

可能である。以下にそれらの

具体例を示す。 

 

(1) 最適材料の選択・設計

変更、単なる寄せ集め 

5. 課題及び解決のアプロー

チ 

客観的かつ予測的な方法で

進歩性を評価するために，い

わゆる「課題及び解決のアプ

ローチ」が適用されるべきで

ある。このアプローチが適用

されないことは、例外的にす

2141 特許法第103 条に基づ

いて自明性を判断するための

審査指針6 

II. Graham v. John Deere Co.

事例に関する基本的な事実に

基づく審査 

･･･最高裁判所が KSR の事

例において繰り返しているよ

3. 発明の創造性の審査 

･･･ 

3.2.1.1 判断方法 

 保護を請求する発明が現有

技術に比べて自明的であるか

どうかを判断するには、通常

は以下に挙げられる 3 つの手

順に沿って行って良いとす

5. 進歩性の判断方法 

審査官は、出願当時に通常

の技術者が直面していた技術

水準全体を考慮するように努

めるとともに、発明の詳細な

説明及び図面を勘案し、出願

人が提出した意見を参酌し

て、出願発明の目的、技術的

                                                   
6 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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①最適材料の選択・設計変更

など 

 一定の課題を解決するた

めに公知材料の中からの最

適材料の選択、数値範囲の最

適化又は好適化、均等物によ

る置換、技術の具体的適用に

伴う設計変更などは、当業者

の通常の創作能力の発揮で

あり、相違点がこれらの点に

のみある場合は、他に進歩性

の存在を推認できる根拠が

ない限り、通常は、その発明

は当業者が容易に想到する

ことができたものと考えら

れる。 

②単なる寄せ集め 

 発明を特定するための事

項の各々が機能的又は作用

的に関連しておらず、発明が

各事項の単なる組み合わせ

(単なる寄せ集め)である場

合も、他に進歩性を推認でき

る根拠がない限り、その発明

は当業者の通常の創作能力

の発揮の範囲内である。 

 

(2)動機づけとなり得るもの 

 

るべきである。 

課題及び解決のアプローチ

には，次の 3 つの主要段階が

ある。 

(i) 「最も近接する先行技術」

を決定する段階 

(ii) 解決すべき「客観的な技

術的課題」を確定する段階，

及び 

(iii) 最も近接する先行技術

及び客観的な技術的課題から

着手して，クレームされた発

明が当該技術の熟練者に自明

であったか否かを検討する段

階 

 

5.1 最も近接する先行技術の

決定 

最も近接する先行技術と

は，･･･自明性の問題に関し

て，発明に到達するための最

良の出発点を構成するもので

ある。･･･場合によっては、進

歩性の評価にとって同等に有

効な複数の出発点が存在する

ことがある。特許を付与する

ときは、この出発点のそれぞ

れに順番に、課題及び解決の

アプローチを適用する必要が

あるだろう。ただし、拒絶す

うに、特許法第 103 条による

自明性の判断に関する客観解

析の枠組みは Graham v. John 

Deere Co., 383 U.S. 1, 148 

USPQ459 (1966)に述べられて

いる。自明性は、根拠を成す

事実審理に基づく法律の問題

である。･･･ 

事実認定者としての本庁審査

官 

本庁審査官は Graham 審理

を解決する際に事実認定者と

して重要な役割を果たす。･･･ 

A. 先行技術の対象範囲及び

内容を明らかにする 

先行技術の対象範囲及び内

容を明らかにする際、本庁審

査官は最初に、出願は何を発

明したかを理解するため、ク

レームを含めて明細書を読む

ことにより、審査中の出願で

開示されク 

レームされる発明の完全な理

解を得なければならない。･･･ 

B. クレームの発明と先行技

術との違いを確認する 

･･･ 

C. 当該技術分野の当業者レ

ベルを解決する 

 

る。 

（1）最も近似した現有技術を

確定する 

･･･ 

（2）発明の区別される特徴及

び発明で実際に解決する技術

的問題を確定する 

･･･先ずは保護を請求する

発明が最も近似した現有技術

に比べて、どんな区別される

特徴があるかを分析し、それ

からこの区別される特徴で達

成できる技術的効果に基づ

き、発明で実際に解決する技

術的問題を確定しなければな

らない。･･･ 

審査の過程において、審査

官が認定する最も近似した現

有技術は、出願人が説明書に

おいて説明している現有技術

と異なる可能性もあるため、

最も近似した現有技術に基づ

き改めて確定した、発明で実

際に解決する技術的問題は、

説明書において説明している

技術的問題と異なる可能性が

ある。こうした場合に、審査

官が認定した最も近似した現

有技術に基づき、発明で実際

に解決する技術的問題を改め

構成、作用効果を総合的に検

討するが、技術的構成の困難

性を中心に目的の特異性及び

効果の顕著性を参酌して、総

合的に進歩性が否定されるか

否かを判断する。 

進歩性が否定されるか否か

は、通常の技術者の立場に立

って、①引用発明の内容に、

請求項に記載された発明に至

り得る動機があるか、又は②

引用発明と請求項に記載され

た発明の差異が、通常の技術

者が有する通常の創作能力の

発揮に該当するか否かを主な

観点として、③引用発明に比

べて改善された効果があるか

を参酌して判断する。 

 

5.1 進歩性の判断手順 

発明の進歩性は次の手順に

より判断する。 

(1)請求項に記載された発明

を特定する。この場合、請求

項に記載された発明の特定 

方法は、｢第 2 章の新規性判

断｣で説明した方法と同一で

ある。 

(2)引用発明を特定する。この

場合、引用発明の特定方法は、
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①技術分野の関連性 

 発明の課題解決のために、

関連する技術分野の技術手

段の適用を試みることは、当

業者の通常の創作能力の発

揮である。例えば、関連する

技術分野に置換可能なある

いは付加可能な技術手段が

あるときは、当業者が請求項

に係る発明に導かれたこと

の有力な根拠となる。 

 

②課題の共通性 

課題が共通することは、当

業者が引用発明を適用した

り結び付けて請求項に係る

発明に導かれたことの有力

な根拠となる。 

･･･ 

 引用発明が、請求項に係る

発明と共通する課題を意識

したものといえない場合は、

その課題が自明な課題であ

るか、容易に着想しうる課題

であるかどうかについて、さ

らに技術水準に基づく検討

を要する。 

･･･ 

 なお、別の課題を有する引

用発明に基づいた場合であ

る場合には、1 の適切な先行

技術に基づき、クレームされ

た主題の進歩性欠如を証明す

れば十分である。 

 

5.2 客観的な技術的課題の形

成 

第 2 段階では，解決すべき

技術的課題を客観的な方法で

確定する。このため，出願(又

は特許)，最も近接する先行技

術，及びクレームされた発明

と最も近接する先行技術との

間の(構造的又は機能的のい

ずれかの)特徴に関する差異

(発明の「顕著な特徴」とも呼

ばれる)を検討し，この顕著な

特徴がもたらす技術効果を特

定し、次に技術的課題を構築

する。 

独立でも，又は他の特徴と

組み合わされても，発明の技

術的性格に貢献しないと思わ

れる特徴は，進歩性を評価す

るときに関係しない･･･。 

この方法で導き出された客

観的な技術的課題は，出願人

が自己の出願で「課題」とし

て提示したものでない場合も

ある。･･･出願人が出願時に実

III. 特許法第 103 条に基づ

く拒絶を裏付ける理論的根拠 

Graham の事実審理が解決

した時点で本庁審査官はクレ

ームの発明は当業者にとって

自明であったであろうかどう

かを判断しなければならな

い。･･･先行技術の引例(組み

合わされる場合は複数引例)

がクレーム限定のすべてを教

示若しくは示唆する必要はな

いが、本庁審査官は先行技術

とクレームの発明との違いが

当業者にとって自明であった

であろう理由を説明しなけれ

ばならない。･･･KSR 事例にお

ける裁判所は Graham 審理に

おいて築かれた自明性の判断

に適切な「機能的アプローチ」

と整合する自明性の結論を裏

付ける多くの理論的根拠を特

定した。･･･下記に示す理論的

根拠のリストは包括的なリス

トを意図するものではない。

自明性の結論を裏付けるその

他の理論的根拠は本庁審査官

によって依拠される得る。･･･

自明性の結論を裏付け得る例

示的な論理的根拠は次に掲げ

るものがある。 

て確定しなければならない。 

改めて確定した技術的問題

は、おそらく各発明の具体的

な状況により定める必要があ

る。その分野の技術者が当該

出願の説明書の記載内容から

その技術的効果を知り得るも

のなら、原則としては、発明

の如何なる技術的効果でも改

めて確定した技術的問題の基

礎となることができる。 

（3）保護を請求する発明がそ

の分野の技術者にとって自明

的であるかどうかを判断する 

この手順において、最も近

似した現有技術及び発明で実

際に解決する技術的問題に着

手して、保護を請求する発明

がその分野の技術者にとって

自明的であるかどうかを判断

しなければならない。判断の

過程において確定するのは、

現有技術が全体として、ある

種の技術的示唆が存在するか

ということ、つまり現有技術

の中から、前述の区別される

特徴をその最も近似した現有

技術に運用することにより、

そこに存在する技術的問題

（即ち、発明で実際に解決す

｢第2 章の新規性判断｣と同一

であり、複数の引用発明を特

定することも可能である。引

用発明を特定するときには、

請求項に記載された発明と共

通する技術分野及び技術的課

題を前提に、通常の技術者の

見解で特定しなければならな

い。 

(3)請求項に記載された発明

と｢最も近い引用発明｣を選択

し、両者を比較してその差 

異点を明確にする。差異点を

確認するときには、発明の構

成要素間の有機的結合性を勘

案しなければならない。より

具体的には、発明を達成する

構成要素のうち有機的に結合

しているものどうしは、構成

要素を分解せずに結合した一

体のものとして引用発明の対

応する構成要素と対比する。 

(4)請求項に記載された発明

が最も近い引用発明と差異が

あるにもかかわらず、最も近

い引用発明から請求項に記載

された発明に至ることが通常

の技術者にとって容易である

のか、又は容易でないのかを、

他の引用発明や出願前の技術
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っても、別の思考過程によ

り、当業者が請求項に係る発

明の発明特定事項に至るこ

とが容易であったことが論

理づけられたときは、課題の

相違にかかわらず、請求項に

係る発明の進歩性を否定す

ることができる。試行錯誤の

結果の発見に基づく発明な

ど、課題が把握できない場合

も同様とする。 

･･･ 

③作用、機能の共通性 

 請求項に係る発明の発明

特定事項と引用発明特定事

項との間で、作用、機能が共

通することや、引用発明特定

事項どうしの作用、機能が共

通することは、当業者が引用

発明を適用したり結び付け

たりして請求項に係る発明

に導かれたことの有力な根

拠となる。 

･･･ 

④引用発明の内容中の示唆 

 引用発明の内容に請求項

に係る発明に対する示唆が

あれば、当業者が請求項に係

る発明に導かれたことの有

力な根拠となる。 

際に知っていた先行技術とは

異なることがあるからであ

る。･･･ 

客観的な技術的課題は，解

決の指標を含まないものとし

て構築しなければならない点

に留意されたい。･･･ 

 

5.3 「できたであろう・した

であろう」のアプローチ 

第 3 段階において，回答す

べき問題は，客観的な技術的

課題に直面している当該技術

の熟練者を促して，先行技術

の教示内容を参酌しながら最

も近接する先行技術を変更し

又は適応させ，その結果，ク

レームの条件に該当するもの

まで到達し，それによって発

明が達成しようとしたものを

達成したであろう(単に「でき

たであろう」ではなく，した

であろう)先行技術全体とし

ての教示が存在するか否かで

ある･･･。･･･当該技術の熟練

者が先行技術からの要素を組

み合わせたであろうことを証

明するためには、黙示的に促

されたか又は黙示的に認識で

きる動機があれば十分であ

(A) 予測可能な結果を生ずる

周知の方法による先行技術要

素の結合 

(B) 周知の要素の予測可能な

結果を得ることができる他の

要素との単純な置換 

(C) 類似の考案品(方法又は

製品)を改善するために同一

方法で周知の技術を使用 

(D) 予測可能な結果を生ずる

ことができる改善の準備がで

きている周知の考案品(方法

又は製品)に周知の技術を応

用 

(E) 「当然の試行」―成功の

合理的期待をもって限定され

た特定の予測可能な解決策か

ら選択 

(F) 一つの努力分野で周知の

成果は、同一分野異分野を問

わずデザイン・インセンティ

ブ若しくはその他の市場要因

に基づき、使用のために成果

の変形を促進することができ

る。ただし、その変形したも

のが当業者に推測可能な場

合。 

(G) 当業者に先行技術の引例

を修正させる若しくは先行技

術の引例の教示を組み合わさ

る技術的問題）を解決するた

めの示唆が示されているかと

いうことである。このような

示唆は、その分野の技術者が

その技術的問題に直面した時

に、その最も近似した現有技

術を改善して、保護を請求す

る発明を得るために動機づけ

るものである。現有技術にこ

のような技術的示唆が存在す

る場合には、発明は自明的で

あり、突出した実質的特徴を

有しない。 以下に挙げられる

状況は通常、現有技術に前述

の技術的示唆が存在すると考

えられる。 

（ⅰ）前述の区別される特徴

は公知の常識である。･･･ 

（ⅱ）前述の区別される特徴

は最も近似した現有技術と関

連する技術的手段である。･･･ 

（ⅲ）前述の区別される特徴

は別の対比文献に開示されて

いる関連の技術的手段であ

り、当該技術的手段がこの対

比文献において果たす役目

が、その区別される特徴が保

護を請求する発明においてそ

の改めて確定された技術的問

題を解決するための役目と同

常識及び経験則等に照らして

判断する。 

 

6. 容易性の判断の根拠 

6.1 発明に至り得る動機があ

ること 

引用発明の内容中に請求項

に記載された発明についての

示唆がある場合、引用発明と

請求項に記載された発明の課

題が共通する場合、機能・作

用が共通する場合、技術分野

の関連性がある場合等は、通

常の技術者が引用発明に基づ

いて請求項に記載された発明

を容易に発明することができ

るという有力な根拠となる。 

6.1.1 引用発明の内容中の示

唆 

引用発明の内容中に請求項

に記載された発明についての

示唆があれば、通常の技術者

が引用発明に基づいて請求項

に記載された発明を容易に発

明することができるという有

力な根拠となる。 

･･･ 

6.1.2 課題の共通性 

(1)引用発明と請求項に記載

された発明の課題が共通する
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･･･ 

 

る･･･。･･･ 

 

6. 先行技術文献の組合せ 

課題及び解決のアプローチ

に関連して、最も近接する先

行技術に，１若しくは複数の

文献，文献の一部又は先行技

術の他の部分(たとえば，公用

又は明文化されていない一般

的な技術知識)の開示を組み

合わせることは許される。た

だし，特徴の組合せに到達す

るために複数の開示を、最も

近接する先行技術と組み合わ

せなければならないという事

実は，たとえば、クレームさ

れた発明が単なる特徴の集合

体ではない場合には、進歩性

の存在を示す徴候となり得

る･･･。 

これと異なる状況は，発明

が，複数の独立した「部分的

課題」の解決である場合に生

じる･･･。実際にこの場合は，

それぞれの部分的課題につい

て，部分的課題を解決する特

せてクレームの発明に到達さ

せるであろう先行技術の教

唆、示唆又は動機 

 

2141.02 先行技術とクレーム

の発明との相違点7 

先行技術と争点となってい

るクレームとの違いを確認す

ることはクレームの文言を解

釈すること及び当該発明と先

行技術の引例双方を全体とし

て検討することが必要とされ

る。･･･ 

I. クレームの発明は全体と

して検討しなくてはならない 

先行技術と当該クレームと

の間の相違点を判断する上で

特許法第103 条に基づく問題

は違い自体が自明であったか

どうかではなく、クレームの

発明が全体として自明であっ

たかどうかである。･･･ 

II. 発明を発明の「要旨」又

は「要点」にまとめることは

「全体として」の要件を無視

する 

じである。･･･ 

 

4. カテゴリーの異なる幾つ

かの発明の創造性の判断 

注意すべきことは、本節に

おける発明カテゴリーの区分

は、主に発明と最も近似した

現有技術との区別される特徴

の特点を根拠としている。こ

のような区分は、参考的なも

のに過ぎない。審査官は出願

案件を審査する時に、無理に

適用させることなく、各発明

の具体的な状況に基づき客観

的に判断しなければならな

い。･･･ 

 

4.2 組合せ発明  

組合せ発明とは、現有技術

に客観的に存在する技術的問

題を解決するために、幾つか

の技術方案を組み合わせて、1

つの新規な技術方案を成すこ

とを言う。 組合せ発明の創造

性を判断する時に、通常は、

組み合わせた後の各技術的特

場合、そのことは、通常の技

術者が引用発明に基づいて請

求項に記載された発明を容易

に発明することができるとい

う有力な根拠となる。 

もし、引用発明と請求項に

記載された発明と技術的課題

が共通しない場合には、出願

発明の課題が当該技術分野に

おいて自明な課題であるの

か、技術常識に照らして容易

に考えられる課題であるかに

ついてより綿密に検討し、進

歩性を否定し得る根拠とする

ことができないかどうかを判

断する。 

･･･ 

(2)引用発明が請求項に記載

された発明とその課題が互い

に異にする場合にも、通常の

技術者が引用発明から通常の

創作能力を発揮して、請求項

に記載された発明と同一の構

成を導き出すことができたと

いう事実が自明である場合に

は、進歩性を否定できる。 

                                                   
7 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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徴の組合せが，先行技術から

引き出されることが自明であ

るか否かを別個に評価する必

要がある。したがって，それ

ぞれの部分的課題について，

異なる文献を最も近接する先

行技術と組み合わせることが

できる･･･ 

 

複数の異なる開示を組み合

わせることが自明であるか否

かを決定するときに審査官

は，特に次の事項も考慮すべ

きである。 

(i) 開示(たとえば，文献)の

内容について，当該技術の熟

練者が発明によって解決され

た課題に直面したときに，そ

れを組み合わせたであろうか

否か。たとえば，一体のもの

として考えられる 2 の開示

が，発明に不可欠である開示

された特徴において本質的に

相容れないために，実際上は

容易に組合せをすることがで

きなければ，その開示の組合

せは通常，自明とはみなさな

い。 

(ii) その開示，たとえば，文

献の内容が，類似の，近接す

発明を発明の「要旨」又は

「要点」にまとめることは保

護対象を「全体として」分析

する要件を無視する。･･･ 

III. 問題の起源／原因を明

らかにすることは「全体とし

て」の審理の一部である 

「一旦、問題の源が特定さ

れると、その解決策は自明に

なるとしても、特許性のある

発明は、問題の源の発見にあ

ることがある。これは、特許

法第103 条に基づく発明の自

明性を判断する際に必ず検討

すべき『全体としての保護対

象』の一部である。･･･しかし、

「問題の原因の発見が必ず特

許性のある発明につながると

は限らない･･･。解決策が類似

の問題に同一の解決策がある

先行技術から明らかな場合、

状況は異なる。･･･ 

IV. 問題の原因を発見したと

主張する出願人は実証を提出

しなくてはならない 

自らが問題の原因を発見し

たと主張する出願人は、宣誓

供述書若しくは宣言書のいず

れかで、又は明細書の明確で

説得力のある主張によって主

徴は機能上で相互に支持し合

うかどうか、組み合わせの難

易度、現有技術には組み合わ

せについての示唆が存在して

いるかどうか、組み合わせた

後の技術的効果などを考慮す

る必要がある。  

 

（1）自明的な組み合わせ  

保護を請求する発明は単

に、幾つかの既知の製品又は

方法を組み合わせ、又はつな

ぎ合わせて、各々は通常の方

法で作動しており、かつ総体

的な技術的効果は各組み合わ

せた部分の効果の総和であ

り、組み合わせた後の各技術

的特徴同士は機能上で相互作

用の関係がなく、単純な重ね

合わせに過ぎない場合、この

ような組合せ発明は創造性を

具備しない。･･･ 

 

（2）自明でない組み合わせ 

組み合わせた各技術的特徴

が機能上で相互に支持し合

い、新規な技術的効果を得て

いる場合、又は組み合わせた

後の技術的効果は個々の技術

的特徴の効果の総和よりも更

･･･ 

6.1.3 機能・作用の共通性 

引用発明と請求項に記載さ

れた発明の機能又は作用が共

通する場合、その事実は、通

常の技術者が引用発明に基づ

いて請求項に記載された発明

を容易に発明することができ

るという有力な根拠となる。 

･･･ 

6.1.4 技術分野の関連性 

出願発明と関連する技術分

野の公知技術中に、技術的課

題の解決と関係する技術手段

が存在するという事実は、通

常の技術者が引用発明に基づ

いて請求項に記載された発明

を容易に発明することができ

るという有力な根拠となる。 

 

6.2 通常の技術者の通常の創

作能力の発揮に該当すること 

公知技術の一般的な応用、

よく知られた物理的性質から

の推論、よく知られた課題の

解決のための他の技術分野の

参照等により日常的な改善を

達成することは、通常の技術

者が有する通常の創作能力の

発揮に該当する。「通常の創作
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る又は遠隔の技術分野のもの

であるか否か(G-VII, 3 参

照)。 

(iii) 同一文献の複数の部分

の組合せは，当該技術の熟練

者がその部分を相互に関連付

けることに合理的な基礎があ

れば自明といえよう。周知の

教本又は標準辞典を他の先行

技術文献と組み合わせること

は通常，自明であるだろう。

これは，1 又は複数の文献の

教示を当該技術分野における

共通の一般的知識と組み合わ

せることが自明であるという

一般的命題の特殊な例である

に過ぎない。一般的に，文献

の一方が明瞭で間違いなく他

方の文献を引用している場合

にも，その 2 の文献の組合せ

は自明といえよう･･･。他の方

法，たとえば，使用によって，

公開された先行技術の項目

に，ある文献を組み合わせる

ことが認められるか否かを決

定するときにも同様の考慮が

張を実証する証拠を提出しな

くてはならない。･･･ 

 

2143 一応の自明性の証明の

基本的要件の例8 

Ⅰ．理論的根拠の例 

･･･ 

A. 予測可能な結果を生ずる

周知の方法による先行技術要

素の結合 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 先行技術が、必ずしも単

一の引例においてというわけ

ではないが、クレームされる

各要素を含んでおり、クレー

ムの発明と先行技術との間の

唯一の違いが単一の先行技術

の引例においてその要素の実

際の組合せがないことという

認定 

(2) 当業者は既存の方法でク

レームされた時点の要素を組

み合わすことができ、組合せ

において各要素は単独で果た

に優れている場合、このよう

な組合せ発明は突出した実質

的特徴と顕著な進歩を有し、

発明には創造性を具備する。

うち、組合せ発明の個々の単

独の技術的特徴そのものが完

全に又は部分的に既知なもの

かどうかは、当該発明の創造

性の評価に影響を与えない。 

 

4.4 転用発明  

転用発明とは、ある技術分

野の現有技術を別の技術分野

に転用した発明を言う。 転用

発明の創造性を判断する時

に、通常は、転用する技術分

野が離れているか近いか、対

応した技術的示唆が存在する

か、転用の難易度、技術上の

困難を克服する必要がある

か、転用でもたらす技術的効

果などを考慮する必要があ

る。  

（1）転用は、類似又は近似し

た技術分野の間で行われ、か

つ予測できない効果を得てい

能力の発揮」に該当する具体

的な類型として、一定の目的

達成のための、公知の材料中

からの最適材料の選択、数値

範囲の最適化又は好適化、均

等物による置換、技術の具体

的適用に伴う単なる設計変

更、一部の構成要素の省略、

単なる用途の変更等がある。

請求項に記載された発明と引

用発明との差異点がこのよう

な点にのみある場合には、他

に進歩性を認めるべき根拠が

ない限り、通常、その発明の

進歩性は否定される。 

 

6.2.1 均等物による置換 

発明の構成の一部を、同一

の機能を果たして互換性のあ

る公知の構成に置き換えるこ

とは、より良い効果を有する

等の特別な事情がない限り、

通常の技術者が有する通常の

創作能力の発揮に該当し、進

歩性が認められない。 

ここで、均等物による置換

                                                   
8 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time of the invention" or "time the invention was made," which are only applicable to applications 
subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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払われる。 

 

7. 組合せと，併置又は寄せ集

めとの比較 

クレームされた発明は通

常，全体として考慮されなけ

ればならない。クレームが「特

徴の組合せ」で構成される場

合は，その組合せから取り出

された個別の特徴が公知又は

自明であり，「したがって」ク

レームされた主題全体が自明

である旨の議論は正しいもの

といえない。ただし，クレー

ムが単に「特徴の寄せ集め又

は併置」に過ぎず，真の組合

せでない場合は，それぞれの

特徴は十分に自明であり，そ

れらの特徴の寄せ集めに進歩

性が含まれていないという主

張を立証することができ

る･･･。複数の技術的特徴を 1

組にしたものは，それらの特

徴間の機能的な相互作用が，

個々の特徴の技術的効果の合

計と異なる場合，たとえば，

更に大きなものとなる場合

は，特徴の組合せとみなされ

る。換言すれば，個々の特徴

の相互作用が相乗効果を生じ

すと同じ機能を単に果たすと

いう認定 

(3) 当業者は組合せの結果は

予測可能であることを認識し

ていたという認定 

(4) ･･･クレームが自明であ

るとの結論を裏付ける理論的

根拠は、すべてのクレームの

要素が先行技術において周知

であって当業者がクレームの

時点でその要素を既知の手法

でその要素それぞれの機能を

変えることなく組み合わせる

ことができ、その組合せは当

業者に対して予測可能な結果

以上のものを生じさせないこ

とである。 

･･･ 

B. 周知の要素の予測可能な

結果を得ることができる他の

要素との単純な置換 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 先行技術は一部の構成部

品(工程、要素等)が他の構成

部品と置き換えられたことで

クレームの考案品(方法、製品

等)と異なる考案品を含むこ

との認定 

ない場合、この転用発明には

創造性を具備しない。･･･ 

（2）こうした転用で、予測で

きない技術的効果を得られる

か、又は従来の技術分野でか

つて遭遇していない困難を克

服した場合、この転用発明は

突出した実質的特徴と顕著な

進歩を有し、創造性を具備す

る。 

 

4.6 要素変更の発明 

要素変更の発明には、要素

関係が変化された発明、要素

が置換された発明、要素関係

の省略の発明が含まれる。 要

素変更の発明の創造性を判断

する時に、通常は、要素関係

の変化、要素の代替と省略に

技術的示唆が存在しているか

どうか、その技術的効果は予

測できるものかどうかなどを

考慮する必要がある。  

 

4.6.1 要素関係が変化された

発明  

要素関係が変化された発明

とは、現有技術に比べて、発

明の形状、寸法、比例、位置

及び作用関係などに変化が生

が通常の技術者が有する通常

の創作能力の発揮に該当する

といえるためには、置換され

た公知の構成要素が均等物と

して機能するという事実のみ

では充分でなく、その置換が

出願時に通常の技術者にとっ

て自明でなければならない。

このとき、置換された構成要

素が均等物として機能すると

いう事実が出願前に知られて

いる等、その均等性が当該技

術分野において既に知られて

いる場合には、その置換が通

常の技術者に自明であるとい

う証拠となり得る。 

･･･ 

6.2.2 技術の具体的適用に伴

う単なる設計変更 

･･･ 

6.2.3 一部の構成要素の省略 

先行技術に開示された公知

の発明の構成要素の一部を省

略した結果、関連した機能が

失われたり、品質(発明の効果

を含む)が劣化したりする場

合、そうした省略は、通常の

技術者にとって自明なものと

みなして進歩性が否定され

る。しかし、出願時の技術常
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させなければならない。この

ような相乗効果が存在してい

なければ，単なる併置又は寄

せ集めに過ぎないものといえ

る･･･。 

 

14. 具体例 

･･･これらの例は単に例示

的な目的で供されるのであっ

て，各事案に適用すべき原則

は，「それが当該技術の熟練者

にとって自明であったか否

か？」･･･であることを強調す

る。審査官は，特定の事案に，

この例の何れにも該当しない

のに，無理に適用させるのは

避けるべきである。また，こ

の一覧はすべてを網羅してい

るわけでもない。 

 

附属書類 進歩性要件に関す

る例示－指針 

 

1. 公知手段の応用であるか

否か 

1.1 発明が自明な方法での公

知手段の適用を含み，したが

ってその点に関して進歩性が

ないとすべきもの 

(i) 先行文献の教示が不完全

(2) 置き換えられた部品及び

それらの機能は先行技術にお

いて周知されていたことの認

定 

(3) 当業者は他の要素を既知

の要素で置換することがで

き、置換結果は予測可能であ

ったことの認定 

(4) ･･･クレームが自明であ

ったであろうとする結論を裏

付ける理論的根拠は、既知の

要素の他の要素への置き換え

は当業者にとって予測可能な

結果を生み出すことである。 

･･･ 

C. 類似の考案品(方法又は製

品)を改善するために同一方

法で周知の技術を使用 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 先行技術は、クレームの

発明を「改良」とみなすこと

ができる「ベース」考案品(方

法又は製品)を含むことの認

定 

(2) 先行技術は、クレームの

発明と同一の方法で改良され

た「同等の」考案品(ベース考

案品と同一でない方法又は製

じたものをいう。  

（1）要素関係の変化では、発

明の効果、機能及び用途の変

化をもたらさない、又は発明

の効果、機能及び用途の変化

が予測できる発明には創造性

を具備しない。 

（2）要素関係の変化により、

発明で予測できない技術的効

果をもたらしている場合、発

明は突出した実質的特徴と顕

著な進歩を有し、創造性を具

備する。 

･･･ 

4.6.2 要素が置換された発明  

要素が置換された発明と

は、公知となった製品又は方

法のある要素が他の公知とな

った要素によって置換される

発明を言う。  

（1）発明は、機能が同一な公

知となった手段の等価代替で

ある、又は同一の技術的問題

を解決するために、既知の最

新開発された機能が同一な材

料によって公知の製品の対応

した材料を代替している、又

はある公知の材料によって公

知の製品の中のある材料を代

替しており、そして、このよ

識を参酌したときに、通常の

技術者の通常予測可能な範囲

を超えて、一部構成要素の省

略にもかかわらずその機能が

維持され、又はむしろ向上す

る場合には、進歩性を認める

ことができる。 

･･･ 

6.2.4 単なる用途の変更や限

定 

先行技術に開示された公知

の発明の用途を単に変えた

り、用途を単に追加的に限定

する場合には進歩性が認めら

れない。すなわち、請求項に

記載された発明が用途の変更

又は用途の追加的限定によっ

てのみ先行技術と区別される

場合、出願時の技術常識を参

酌したときに当該用途の変更

又は追加的限定によるより良

い効果がないならば、進歩性

は認められない。 

･･･ 

6.2.5 公知技術の一般的な適

用 

先行技術に記載され、その

構成及び機能が既に知られて

いる公知の技術を出願発明の

技術的課題解決のために必要
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であり，当該技術の熟練者に

自然に又は容易に生じるよう

な「間隙を埋める」ことが可

能な方法の少なくとも1 が当

該発明となっている場合 

･･･ 

(ii) 発明が，単に(機械的，

電気的又は化学的な)公知の

均等物の使用に限り，公知の

技術と相違がある場合 

･･･ 

(iii) 発明が単に公知の材料

の公知の特性を用いる新規な

用途にある場合 

･･･ 

(iv) 発明が最近開発された

材料を公知の装置において転

用するもので，材料の特性が

当該用途に明瞭に適する場合

(「類似転用」) 

･･･ 

(v) 発明が，単に極めて類似

した状態における公知の技法

の使用にある場合(「類似使

用」) 

･･･ 

1.2 発明が，自明でない方法

での公知手段の適用を含み，

その点に関して進歩性が認め

られるべきもの 

品)を含むことの認定 

(3) 当業者が「ベース」考案

品(方法又は製品)に同一方法

で周知の「改良」技術を適用

することができ、その結果は

当業者にとって予測可能であ

ったとする認定 

(4) ･･･クレームが自明であ

ったとする結論を裏付ける理

論的根拠は、考案品(方法又は

製品)の特定のクラスを強化

する方法が、その他の状況に

おいてそのような改良の教示

を根拠に当業者の通常能力に

そなわっていたとすることに

ある。当業者は先行技術の「ベ

ース」考案品(方法又は製品)

にこの周知の強化方法を適用

することができ、その結果は

当業者にとって予測可能で 

あったであろう。最高裁判所

はKSR の事例において技術の

実際の適用が当業者の技能を

超えるものであった場合その

技術を利用することは自明と

はならないとした。 

･･･ 

D. 予測可能な結果を生ずる

ことができる改善の準備がで

きている周知の考案品(方法

うな公知の材料の類似した運

用は公知となったものであ

り、かつ予測できない技術的

効果を得ていない場合、この

発明には創造性を具備しな

い。･･･ 

（2）要素の置換により、発明

に予測できない技術的効果を

もたらす場合、その発明は突

出した実質的特徴と顕著な進

歩を有し、創造性を具備する。 

･･･  

4.6.3 要素関係の省略の発明  

要素関係の省略の発明と

は、公知となった製品又は方

法の中のある 1 つ又は複数の

要素を省略する発明を言う。  

（1）発明で 1つ又は複数の要

素を省略した後、その機能も

相応して消失する場合、この

発明には創造性を具備しな

い。 

（2）現有技術に比べて、発明

は 1 つ又は複数の要素を省い

た（例えば、ある製品発明で

1 つ又は複数の部品を省き、

或いはある方法発明で 1 つ又

は複数の工程を省いた）後に、

従来の全ての機能を維持して

いるか、或いは予測できない

に応じて付加し、その機能ど

おりに使用することによって

予測可能な効果のみを得た場

合には、進歩性が認められな

い。ただし、出願時の技術常

識を参酌したときに、公知の

技術が適用されて他の構成要

素と有機的結合関係が形成さ

れることにより、先行技術に

比べてより良い効果が得られ

る場合には、進歩性を認める

ことができる。 

 

7. 結合発明の進歩性の判断 

(1)結合発明は、発明の技術的

課題を達成するために、先行

技術に記載された技術的特徴

を総合して、新たな解決手段

として構成した発明をいう。 

請求項に記載された発明

は、全体として考慮されなけ

ればならないため、結合発明

の進歩性を判断するにあた

り、請求項に記載された発明

の構成要素各々が公知又は引

用発明から自明であるからと

いって、請求項に記載された

発明の進歩性を否定してはな

らない。 

すなわち、請求項が複数の
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(i) 公知の作動方法又は手段

を異なる目的に用いたとき

に，新規かつ予想外の効果を

もたらす場合 

･･･ 

(ii) 公知の装置又は材料の

新規な用法が，型どおりの技

法によっては解決することが

できない技術的困難の克服を

含む場合 

･･･ 

2. 特徴の自明の組合せであ

るか否か 

2.1 特徴の自明な，すなわち，

進歩性のない組合せ 

発明が，単に公知の装置又

は方法の併置又は寄せ集めで

あって，それが通常の方法で

機能し，非自明な作用上の相

互関係をまったく創出しない

場合。 

･･･ 

2.2 特徴の非自明な，すなわ

ち，進歩性のある組合せ 

組み合わされた特徴が，新

規な技術的結果を達成する程

度まで，その効果を相互に支

え合う場合。各個の特徴がそ

れ自体で完全に又は部分的に

公知であるか否かは無関係で

又は製品)に周知の技術を応

用 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 先行技術はクレームの発

明を「改良」とみなすことが

できる「ベース」考案品(方法

又は製品)を含むことの認定 

(2) 先行技術はベース考案品

(方法又は製品)に適用可能で

ある周知の技術を含むことの

認定 

(3) 当業者は周知の技術が予

測可能な結果を生みまた改良

されたシステムとなることを

認識していたであろうことの

認定 

(4)･･･クレームは自明であっ

たとする結論を裏付ける理論

的根拠は、特定の周知の技術

が当業者の通常能力の一部と

して認識されていたであろう

ということである。当業者は

改善の準備ができていた周知

の考案品(方法又は製品)にこ

の周知の技術を適用すること

ができ、その結果は当業者に

とって予測可能であったであ

ろう。 

技術的効果を得ている場合、

突出した実質的特徴と顕著な

進歩を有し、創造性を具備す

る。 

構成要素からなる場合には、

各構成要素が有機的に結合し

た全体としての技術思想が進

歩性の判断の対象となるので

あって、各構成要素が独立し

て進歩性の判断の対象となる

のではないので、その結合発

明の進歩性の有無を判断する

にあたって、請求項に記載さ

れた複数の構成を分解した後

に分解された個別の構成要素

が公知となったものか否かの

みを検討してはならず、特有

の課題解決原理に基づいて有

機的に結び付いた全体として

の構成の困難性を検討してみ

なければならないのであり、

このとき、結合された全体構

成としての発明が有する特有

の効果も併せて考慮しなけれ

ばならない。 

(2)結合発明の進歩性は、二以

上の先行技術(周知・慣用技術

注)含む)を相互結合させて判

断することができるが、その

結合は、当該発明の出願時に

通常の技術者が容易に行うこ

とができると認められる場合

に限られる。このとき、結合

することのできる先行技術の
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ある。ただし，特徴の組合せ

が，ボーナス効果，たとえば，

「一方通行」状態の結果であ

れば，その組合せには進歩性

が含まれていない可能性があ

る。 

･･･ 

3. 自明の選択であるか否か 

3.1 多数の公知の可能性の中

での自明な，すなわち，進歩

性のない選択 

(i) 発明が，多数のほぼ同等

な代替物から単に選択するこ

とにある場合 

･･･ 

(ii) 発明が，可能性の限られ

た範囲から，特定の寸法，温

度範囲又は他のパラメータの

選択にあり，そのパラメータ

が，型どおりの試行錯誤又は

通常の設計手順によって達成

し得たことが明瞭である場

合。 

･･･ 

(iii) 発明が，公知技術から

の単に率直なアプローチでの

容易な外挿法によって達成す

ることができる場合 

･･･ 

(iv) 発明が，広範な分野から

･･･ 

E. 「当然の試行」―成功の合

理的期待をもって限定された

特定の予測可能な解決策から

選択 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 発明の時点において認識

される問題若しくは当該技術

分野における必要性があっ

て、問題を解決するための設

計需要又は市場圧力があるこ

との認定 

(2) 認識される必要性若しく

は問題に対して有限な数が特

定され、予測可能で可能性の

ある解決法が存在することの

認定 

(3) 当業者が成功の合理的期

待を持って既存の可能性のあ

る解決策を持ちうることの認

定、及び 

(4) ･･･当該クレームは自明

であったであろうとする結論

を裏付けるための理論的根拠

は、「当業者が自らの技術的に

理解できる周知の選択肢を求

めるのは当然なことである。

このことが予想される成功に

個数に特別な制限はない。

様々な先行技術文献を引用し

て結合発明の進歩性を判断す

るにあたっては、その引用さ

れる技術を結合すれば当該出

願発明に達することができる

という示唆、動機等が先行技

術文献に提示されているか否

かを主に参酌して判断する。

ただし、そうではなくても、

当該出願発明の出願当時の技

術水準、技術常識、当該技術

分野の基本的課題、発展傾向、

当該業界の要求等に照らして

みて、その技術分野における

通常の知識を有する者が容易

にそのような結合に至ること

ができると認められる場合に

は、当該結合発明の進歩性を

否定することができる･･･。 

(注)｢周知技術｣とは、その

技術に関し相当多数の文献が

存在し、又は業界に知れわた

り、あるいは例示する必要が

ない程よく知られた技術のよ

うに、その技術分野において

一般的に知られている技術を

いい、｢慣用技術｣とは、周知

技術のうちよく用いられてい

る技術をいう。 
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単に特定の化合物又は組成物

(合金を含む)を選択すること

にある場合 

･･･ 

(v) 発明が先行技術の発展に

よって必ずもたらされるもの

であって、複数の可能性の中

から選択することができない

場合(「一方通行」状態) 

･･･ 

3.2 多数の公知の可能性の中

で非自明な，すなわち，進歩

性のある選択 

(i) 発明が，方法における公

知の範囲内の特定の操作条件

(たとえば，温度及び圧力)の

特殊選択を含み，その選択が，

その方法の操作又は製品の特

性に予想外の効果をもたらす

場合 

･･･ 

(ii) 発明が，広範な分野から

特定の化合物又は組成物(合

金を含む)を選択することに

あり，そのような化合物又は

組成物が予想外の利点を有す

る場合 

･･･ 

4. 技術的不利の克服か否か 

一般原則として，先行技術

つながる場合、その製品は発

明ではなく通常の技能であり

常識であると思われる。その

場合、組合せが当然の試行で

あったという事実が第103 条

に基づく自明であったことを

証明できるかもしれない。」 

･･･ 

F. 一つの努力分野で周知の

成果は、同一分野異分野を問

わずデザイン・インセンティ

ブ若しくはその他の市場要因

に基づき、使用のために成果

の変形を促進することができ

る。ただし、その変形したも

のが当業者に推測可能な場合 

･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 先行技術の対象範囲及び

内容は、出願人の発明のそれ

と同一努力分野にある又は異

なる努力分野にあるとを問わ

ず、同等若しくは類似の考案

品(方法又は製品)を含むこと

の認識 

(2) 周知の考案品(方法又は

製品)の適合を促したであろ

うデザイン・インセンティブ

若しくは市場要因が存在した

･･･ 

(3)結合に対する示唆、動機等

が先行技術文献に提示されて

いるか否かは、先行技術にそ

のまま教示されている場合だ

けでなく、発明が達成しよう

とする技術的課題の性質その

ものに内在しているか、又は

通常の技術者が有する技術常

識や経験則に含まれているか

を総合的に判断して決定する

ようにする。 

･･･ 

(4)一般的にある先行技術文

献が異なる文献を引用してい

るときには、結合の示唆又は

動機が先行技術文献に提示さ

れているといえるので、両者

の結合は容易なものとみな

し、進歩性を否定する。また、

同一文献内に存在する複数の

技術的特徴の結合は、通常の

技術者がこれを互いに関連付

けることに格別の困難はない

ものとみなし、容易なものと

して取り扱う。周知・慣用技

術を他の先行技術文献と結合

することは、通常、容易であ

るとみなす。ただし、結び付

く技術的特徴が当該技術分野
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が当該技術の熟練者を発明に

よって提議された手順から遠

ざける方向に導いている場合

は，進歩性が存在する。これ

は，当該技術の熟練者が，実

験が現実又は想定の技術的障

害を克服している公知の方法

に対する代替手段であるか否

かを決定するために，実験の

実施検討さえ試みない場合

に，特に適用される。 

ことの認定 

(3) クレームの発明と先行技

術との間の相違点は周知の変

形の中に含まれる若しくは先

行技術において知られる本質

であることの認定 

(4) 当業者は特定されるデザ

イン・インセンティブ若しく

はその他の市場要因に照らし

て先行技術のクレームの変形

を実施することができ、その

クレームの変形は当業者にと

って予測可能であっただろう

ことの認定 

(5)･･･ クレームの発明は自

明であったであろうとする結

論を裏付ける理論的根拠は、

デザイン・インセンティブ又

は市場要因が当業者にクレー

ムの発明となることが予測可

能な方法で先行技術を変化さ

せるように促した可能性があ

ることである。 

･･･ 

G． 当業者に先行技術の引例

を修正させる若しくは先行技

術の引例の教示を組み合わさ

せてクレームの発明に到達さ

せるであろう先行技術の教

唆、示唆又は動機 

における周知・慣用技術であ

るとしても、他の技術的特徴

との有機的な結合によってよ

り良い効果を奏する場合に

は、その結合は自明であると

いうことはできない。 

･･･ 

(5)一般的に結合発明は、技術

的特徴間の機能的相互作用に

より、個々の特徴の技術的効

果の和とは異なる、例えば、

より大きく複合的な相乗効果

を達成する場合に、技術的特

徴の集合を技術的に意味のあ

る組合わせとみなして進歩性

を認めることができる。請求

項に記載された結合発明が単

に｢技術的特徴らの並列(羅

列)又は単なる結合(単なる寄

せ集め)｣に該当し、技術的に

意味のある組合せではないも

のと判断される場合には、そ

のほかに進歩性を認めること

ができる根拠がない限り、

個々の技術的特徴が自明であ

ることを立証することにより

結合発明の進歩性を否定する

ことができる。 

･･･ 

(6)結合発明の進歩性を判断
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･･･本庁審査官は次に掲げる

各号を明らかにしなければな

らない。 

(1) 引用それ自体に、又は、

引例を修正する若しくは引例

の技術を組み合わせることが

一般的に当業者にとって可能

な知識に、教示、示唆若しく

は動機が存在することの認定 

(2) 成功の合理的期待が存在

することの認定 

(3)･･･クレームが自明であっ

たであろうとする結論を裏付

ける理論的根拠は、「当業者は

クレームの発明を達成するた

めに先行技術を組み合わせる

よう動機付けられていたであ

ろうこと、そして成功の合理

的期待があったであろうこ

と」である。 

･･･ 

2143.01 引例を修正するため

の示唆又は動機 

I. クレームされる発明の望

ましさに関する先行技術の示

唆自明性は、そのようにする

ことについて何らかの教示、

示唆又は動機が存在する場

合、クレームの発明を生み出

すための先行技術の教示を組

するにあたり、出願発明に至

るために最も近い引用発明と

一以上の他の引用発明を結合

しなければならないという事

実は、進歩性の存在を示唆す

る可能性があるので、進歩性

の判断に注意しなければなら

ない。また、結び付いた引用

発明の数が多くなるほど、事

後的な考察であるケース又は

適当な拒絶理由が欠如してい

るケースに該当する可能性が

高くなるという点にも留意し

なければならない。二以上の

他の先行技術を結合すること

が容易であるか否かを決定す

る場合、審査官は①通常の技

術者に結合する可能性がある

か否か、②先行技術の出処が

同一である、又は隣接する技

術分野であるか否か、③結合

のために互いに関連付けるこ

とができる程度の合理的な根

拠があるか否か、を考慮しな

ければならない。 
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合せ若しくは修正することに

よって立証することができ

る。 

･･･ 

2143.02 成功の合理的期待が

必要とされる9 

クレームが自明であったで

あろうとの結論を裏付ける理

論的根拠は、すべてのクレー

ムの要素が先行技術において

周知であって当業者がクレー

ムの時点でその要素を既知の

手法でその要素それぞれの機

能を変えることなく組み合わ

せることができ、その組合せ

は当業者に対して予測可能な

結果以上のものを生じさせて

いなかったであろうことであ

る。･･･ 

I. 自明性は成功の合理的期

待のみを必要とする 

成功の合理的期待が存在す

る限りにおいて、先行技術を

修正又は組み合わせれば、一

応の自明性があるとしてクレ

ームを拒絶することができ

                                                   
9 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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る。 

 

2144 特許法第 103 条に基づ

く拒絶を裏付ける 

I. 理論的根拠は引例又は当

該技術分野の共通の知識、科

学的原則、当該技術分野にお

いて認められている等価物若

しくは法的先例に存在するか

もしれない 

先行技術を修正又は組合せ

る理論的根拠は先行技術に明

示的に記載されている必要は

ない。 

理論的根拠は明示黙示を問

わず先行技術に含まれている

かもしれないし、当業者が一

般的に入手できる知識、確立

された科学的原則若しくは判

例によって確立された法的先

例から推論されるかもしれな

い。 

･･･ 

IV. 出願人のものと異なる理

論的根拠は容認できる 

引例を修正する理由又は動

機は、異なる目的のため若し

くは異なる問題を解決するた

めの理由又は動機ではなく当

該発明者が何をしたかを示唆
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することが多い。先行技術が、

同一の優位性又は出願人によ

り発見された結果を達成する

ために組合せを示唆している

ことは必ずしも必要でな

い。･･･ 

 

2144.01 黙示的開示 

「引例の開示を検討する際、

当該引例の具体的教示のみで

なく当業者が合理的にそこか

ら（導き出することが期待さ

れ）るであろう推論も考慮す

ることが適切である。」 

 

2144.06 同一の目的のために

等価であると認められる技術 

I. 同一目的で知られる等価

物の組合せ 

「全く同じ目的のために使

用される第3 の組成物を形成

するために、それぞれが同一

目的で有用であることが先行

技術によって教示される2 組

成物を組合せることは一応の

自明性の証明がある･･･。それ

らを組みあわせる着想は先行

技術においてそれらの個々に

教示されることから論理的に

生じる。」･･･ 
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II. 同一目的で知られる等価

物の置換 

自明性による拒絶を裏付け

る理論的根拠として等価性に

依拠するためには、その等価

性は先行技術において認知さ

れていなければならず、出願

人の開示又は問題とされる構

成要素が機能的若しくは機械

的に等価物であるという単な

る事実を根拠とすることはで

きない。･･･ 

 

2144.07 意図した目的のため

に適合すると認められる技術 

目的用途の適合性に基づく

既知の材料の選択はSinclair 

& Carroll Co. v. 

Interchemical  Corp., 325 

U.S. 327, 65 USPQ 297 (1945)

において一応の自明性の判断

を裏付けた。 

 

2145 出願人の反論理由の検

討10 

X. 引例の組み合わせに関す

                                                   
10 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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る不適切な理由の主張 

･･･ 

B. 当然の試行理由 

出願人は、審査官は自明性

による拒絶の裏付けとして不

適切な「当然の試行」理由を

適用しようとしていると主張

することができる。 

C. 引例を組み合わせる示唆

の欠如 

引例を組み合わせる示唆又

は動機は自明性を判断するた

めの適切な方法であるが、そ

れはそうすることが有効なた

くさんの理由のうちの1 つで

しかない。KSR 事例における

裁判所は Graham 審理におい

て築かれた自明性の判断に適

切な「機能的アプローチ」と

整合する自明性の結論を裏付

けるいくつもの例を特定し

た。 

 

2010 KSR Guidelines Update 

･･･ 

Example 4.7.  

In re ICON Health & Fitness, 

Inc., 496 F.3d 1374 (Fed. 

Cir. 2007).  

Teaching point: When 
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determining whether a 

reference in a different 

field of endeavor may be 

used to support a case of 

obviousness (i.e., is 

analogous), it is necessary 

to consider the problem to 

be solved. 

 

周

知

・

慣

用

技

術 

1.2.4 頒布された刊行物に記

載された発明 

･･･ 

（注）･･･「周知技術」とは、

その技術分野において一般

的に知られている技術であ

って、例えば、これに関し、

相当多数の公知文献が存在

し、又は業界に知れわたり、

あるいは、例示する必要がな

い程よく知られている技術

をいい、また、「慣用技術」

とは、周知技術であって、か

つ、よく用いられている技術

をいう。 

 

2.8 進歩性の判断における

留意事項 

･･･ 

(2) 周知・慣用技術は拒絶

理由の根拠となる技術水準

特に記載なし。 2144.03 当該技術分野の共通

の知識又は「周知」先行技術

への依存 

一定の状況において適切な

場合には、審査官は記録には

存在しないが当局に知られた

事実を採用し、あるいは、「共

通の知識」に依拠して、拒絶

を行うことができる。しかし、

かかる拒絶は慎重に適用しな

くてはならない。 

特に記載なし。 7. 結合発明の進歩性の判断 

･･･ 

(2)･･･ 

(注)｢周知技術｣とは、その技

術に関し相当多数の文献が存

在し、又は業界に知れわたり、

あるいは例示する必要がない

程よく知られた技術のよう

に、その技術分野において一

般的に知られている技術をい

い、｢慣用技術｣とは、周知技

術のうちよく用いられている

技術をいう。 

 

(4)･･･周知・慣用技術を他の

先行技術文献と結合すること

は、通常、容易であるとみな 

す。ただし、結び付く技術的

特徴が当該技術分野における

周知・慣用技術であるとして

も、他の技術的特徴との有機
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の内容を構成する重要な資

料であるので、引用するとき

は、それを引用発明の認定の

基礎として用いるか、当業者

の知識(技術常識等を含む技

術水準)又は能力(研究開発

のための通常の技術的手段

を用いる能力や通常の創作

能力)の認定の基礎として用

いるかにかかわらず、例示す

るまでもないときを除いて

可能な限り文献を示す。 

的な結合によってより良い効

果を奏する場合には、その結

合は自明であるということは

できない。 

･･･ 

(6)審査官は周知・慣用技術に

該当すると認められる場合、

証拠資料を添付せずに拒絶理

由を通知することができる。

ただし、証拠資料による裏付

をせずに、周知・慣用技術を

｢最も近い引用発明｣とするこ

とは適切でない。 

証拠資料が添付されないま

ま周知・慣用技術に基づいて

通知された拒絶理由に対し、

出願人が意見書で周知・慣用

技術ではないと主張する場

合、審査官は、原則としてそ

の拒絶理由についての証拠資

料を提示しなければならな

い。ただし、文献等による証

拠資料の提示が困難な場合、

審査官は、周知・慣用技術で

あるという点について充分に

説明し、又は周知・慣用技術

でないという出願人の主張が

適切でない理由を指摘して拒

絶することができる。･･･ 
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阻

害

要

因 

2.8 進歩性の判断における

留意事項 

(1) 刊行物中に請求項に係

る発明に容易に想到するこ

とを妨げるほどの記載があ

れば、引用発明としての適格

性を欠く。しかし、課題が異

なる等、一見論理づけを妨げ

るような記載があっても、技

術分野の関連性や作用、機能

の共通性等、他の観点から論

理づけが可能な場合には、引

用発明としての適格性を有

している。 

･･･ 

6. 先行技術文献の組合せ 

･･･ 

複数の異なる開示を組み合

わせることが自明であるか否

かを決定するときに審査官

は，特に次の事項も考慮すべ

きである。 

(i) 開示(たとえば，文献)の

内容について，当該技術の熟

練者が発明によって解決され

た課題に直面したときに，そ

れを組み合わせたであろうか

否か。たとえば，一体のもの

として考えられる 2 の開示

が，発明に不可欠である開示

された特徴において本質的に

相容れないために，実際上は

容易に組合せをすることがで

きなければ，その開示の組合

せは通常，自明とはみなさな

い。 

(ii) その開示，たとえば，文

献の内容が，類似の，近接す

る又は遠隔の技術分野のもの

であるか否か･･･。 

･･･ 

2143.01 引例を修正するため

の示唆又は動機 

･･･ 

V. 提案された修正は先行技

術を意図した目的に不十分と

することはできない 

提案された修正が先行発明

をその意図した目的にとって

修正不十分であるとするな

ら、提案された修正を行う示

唆又は動機は存在しない。･･･ 

 

VI. 提案された修正は引例の

動作原理を変更することはで

きない 

先行技術の提案された修正

又は組合せが修正される先行

技術発明の動作原理を変えて

しまうのであれば、その引例

の教示は当該クレームを一応

の自明性があるとするのに十

分ではない。･･･ 

 

2143.02 成功の合理的期待が

必要とされる11 

･･･ 

4.2 組合せ発明  

組合せ発明とは、現有技術

に客観的に存在する技術的問

題を解決するために、幾つか

の技術方案を組み合わせて、1

つの新規な技術方案を成すこ

とを言う。 組合せ発明の創造

性を判断する時に、通常は、

組み合わせた後の各技術的特

徴は機能上で相互に支持し合

うかどうか、組み合わせの難

易度、現有技術には組み合わ

せについての示唆が存在して

いるかどうか、組み合わせた

後の技術的効果などを考慮す

る必要がある。 

8. 進歩性の判断時に考慮す

べきその他の要素 

･･･ 

(1)先行技術文献がその先行

技術を参酌しないよう教示し

ているならば、すなわち、通

常の技術者をして出願発明に

至ることができないよう阻害

しているならば、その先行技

術が出願発明と類似している

としても、その先行技術文献

によって当該出願発明の進歩

性は否定されない。このとき、

先行技術文献において、その

先行技術が劣るものに表現さ

れているという事実のみで

は、阻害要因と言うことはで

きない。 

                                                   
11 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 



参考資料１－５                                                   

35 
 

 日本 欧州 米国 中国 韓国 

附属書類 進歩性要件に関す

る例示－指針 

･･･ 

4. 技術的不利の克服か否か 

一般原則として，先行技術

が当該技術の熟練者を発明に

よって提議された手順から遠

ざける方向に導いている場合

は，進歩性が存在する。これ

は，当該技術の熟練者が，実

験が現実又は想定の技術的障

害を克服している公知の方法

に対する代替手段であるか否

かを決定するために，実験の

実施検討さえ試みない場合

に，特に適用される。 

II. 少なくともある程度の予

測可能性を必要とする。出願

人は成功の合理的期待がない

ことを示す証拠を提示するこ

とができる 

自明性は絶対的な予測可能

性は必要としないが、少なく

ともある程度の予測可能性は

必要とする。成功の合理的期

待が存在しないことを示す証

拠は非自明性の結論を裏付け

ることができる。 

 

2145 出願人の反論理由の検

討12 

･･･ 

D. 引例は発明から外れたと

ころを教示する、又は先行技

術について意図した目的を満

たさない 

･･･ 

効

果 

2.5 論理づけの具体例 

･･･ 

(3) 引用発明と比較した有

利な効果 

10.2 予期しない技術的効

果；ボーナス効果 

予期しない技術的効果は進

歩性を示すものとみなすこと

2145 出願人の反論理由の検

討13 

自明性の一応の証明がされ

ると、その一応の証明に反証

3.2.2 顕著な進歩の判断  

発明に顕著な進歩を有する

かどうかを評価する時には主

に、発明に有益な技術的効果

6.3 より良い効果の考慮 

 

(1)請求項に記載された発明

の技術的構成によって発生す

                                                   
12 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
13 同上 
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 引用発明と比較した有利

な効果が明細書等の記載か

ら明確に把握される場合に

は、進歩性の存在を肯定的に

推認するのに役立つ事実と

して、これを参酌する。ここ

で、引用発明と比較した有利

な効果とは、発明を特定する

ための事項によって奏され

る効果(特有の効果)のうち、

引用発明の効果と比較して

有利なものをいう。 

 

①引用発明と比較した有利

な効果の参酌 

 請求項に係る発明が引用

発明と比較した有利な効果

を有している場合には、これ

を参酌して、当業者が請求項

に係る発明に容易に想到で

きたことの論理づけを試み

る。そして、請求項に係る発

明が引用発明と比較した有

利な効果を有していても、当

業者が請求項に係る発明に

容易に想到できたことが、十

分に論理づけられたときは、

進歩性は否定される。 

･･･ 

しかし、引用発明と比較し

ができる。ただし，技術水準

を考慮したときに，クレーム

の文言に含まれたものに到達

することが当該技術の熟練者

にとって自明である場合，た

とえば，代替策がなく「一方

通行」状況が生じている場合

は，予想外の効果が単なるボ

ーナス効果に過ぎず，クレー

ムされた主題に進歩性は与え

られない･･･。 

 

附属書類 進歩性要件に関す

る例示－指針 

･･･ 

3.2 多数の公知の可能性の中

で非自明な，すなわち，進歩

性のある選択 

･･･ 

(i) 発明が，方法における公

知の範囲内の特定の操作条件

(たとえば，温度及び圧力)の

特殊選択を含み，その選択が，

その方法の操作又は製品の特

性に予想外の効果をもたらす

場合 

･･･ 

(ii) 発明が，広範な分野から

特定の化合物又は組成物(合

金を含む)を選択することに

するための主張及び／又は証

拠を提出する責任は出願人に

転換する。 

･･･反論の証拠はまた、クレー

ムの発明が予想外の改善され

た特性又は先行技術に見られ

ない特性を生み出すという証

拠を含むこともできる。反論

の証拠はクレームの化合物が

予想外の特性を有することの

立証で構成されるかもしれな

い。 

･･･ 

II. 付加的利点又は潜在的特

性の主張 

一応の自明性は単に付加的

利点又は潜在的特性の先行技

術での存在を認定することで

は反論されない 

･･･ 

を有しているかどうかを考慮

しなければならない。以下に

挙げられる状況は通常、発明

に有益な効果を有し、顕著な

進歩を有するものと認めるべ

きである。 

（1）発明は現有技術に比べ

て、より良好な技術的効果を

有する。･･･ 

（2）発明で技術的構想が違う

技術方案が提供されており、

その技術的効果はほぼ現有技

術の水準に達している。  

（3）発明はある新規な技術発

展の傾向を表している。 

（4）ある側面においてマイナ

ス効果も有するが、発明はそ

の他の側面において明らかに

積極的な技術的効果を有す

る。 

 

5.3 予想できない技術的効果

を挙げた発明の場合 

発明は予測できない技術的

効果を挙げたとは、現有技術

に比べて、発明の技術的効果

に「質」的変化を生じ、新規

な性能を具備するか、或いは

予想をはるかに超える「量」

的変化を生じることを言う。

る効果が引用発明の効果に比

べてより良い効果を奏する場

合、その効果は進歩性の認定

において肯定的に参酌するこ

とができる。 

 

(2)引用発明の特定事項と請

求項に記載された発明の特定

事項が類似していたり、複数

の引用発明の結合により一

見、通常の技術者が容易に考

え出し得る場合であっても、

請求項に記載された発明が、

引用発明が奏するものとは異

質の効果を有する、又は同質

であっても際立った効果を有

し、こうした効果が当該技術

水準から通常の技術者が予測

することができない場合に

は、進歩性を認めることがで

きる。 

特に、選択発明や化学分野

の発明等のように、物の構成

による効果の予測が容易では

ない技術分野の場合には、引

用発明と比較されるより良い

効果を奏するということが進

歩性の存在を認定するための

重要な事実となる。 

･･･ 



参考資料１－５                                                   

37 
 

 日本 欧州 米国 中国 韓国 

た有利な効果が、技術水準か

ら予測される範囲を超えた

顕著なものであることによ

り、進歩性が否定されないこ

ともある。 

 例えば、引用発明特定事項

と請求項に係る発明の発明

特定事項とが類似していた

り、複数の引用発明の組み合

わせにより、一見、当業者が

容易に想到できたとされる

場合であっても、請求項に係

る発明が、引用発明と比較し

た有利な効果であって引用

発明が有するものとは異質

な効果を有する場合、あるい

は同質の効果であるが際だ

って優れた効果を有し、これ

らが技術水準から当業者が

予測することができたもの

ではない場合には、この事実

により進歩性の存在が推認

される。 

 特に、後述する選択発明の

ように、物の構造に基づく効

果の予測が困難な技術分野

に属するものについては、引

用発明と比較した有利な効

果を有することが進歩性の

存在を推認するための重要

あり，そのような化合物又は

組成物が予想外の利点を有す

る場合 

この「質」又は「量」的変化

は、属する技術分野の技術者

にとって、事前に予測又は推

理することができないもので

ある。発明で予測できない技

術的効果を挙げた時に、発明

が顕著な進歩を有することを

示すとともに、発明の技術方

案は非自明的であり、突出し

た実質的特徴を有することが

反映され、当該発明は創造性

を具備する。 

 

6.3 予測できない技術的効果

に対する考慮 

創造性の判断過程におい

て、発明の技術的効果を考慮

することは、発明の創造性に

対する正確な評価に有用であ

る。本章 5.3 節で述べたよう

に、もし、現有技術に比べて、

発明に予測できない技術的効

果を有するならば、その技術

方案に突出した実質的特徴が

あることをもはや疑う必要が

ない。発明に創造性を具備す

ることを確定できる。但し、

注意されたいのは、もし本章

3.2 節で述べた方法により、

発明の技術方案はその分野の

(3)詳細な説明に引用発明と

比較されるより良い効果が記

載されていたり、引用発明と

比較されるより良い効果が明

細書の詳細な説明に直接記載

されていなくても、通常の技

術者が詳細な説明や図面に記

載された発明の客観的構成か

ら容易に認識できる場合に

は、意見書等により主張・立

証(例えば、実験結果)された

より良い効果を参酌して進歩

性を判断する。しかし、詳細

な説明に記載されておらず、

かつ、詳細な説明又は図面の

記載から通常の技術者が推論

することができない場合に

は、意見書等により主張・立

証する効果を参酌してはなら

ない。 

･･･ 
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な事実になる。 

･･･ 

 ②意見書等で主張された

効果の参酌 

 明細書に引用発明と比較

した有利な効果が記載され

ているとき、及び引用発明と

比較した有利な効果は明記

されていないが明細書又は

図面の記載から当業者がそ

の引用発明と比較した有利

な効果を推論できるときは、

意見書等において主張・立証

(例えば実験結果)された効

果を参酌する。しかし、明細

書に記載されてなく、かつ、

明細書又は図面の記載から

当業者が推論できない意見

書等で主張・立証された効果

は参酌すべきでない。 

 

技術者にとって非自明的であ

り、かつ有益な技術的効果を

挙げると判断している場合

に、発明は突出した実質的特

徴と顕著な進歩を有し、創造

性を具備する。この場合は、

発明に予測できない技術的効

果を有するかどうかを強調す

べきではない。 
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二

次

的

指

標 

 

2.8 進歩性の判断における

留意事項 

･･･ 

(6) 商業的成功又はこれに

準じる事実は、進歩性の存在

を肯定的に推認するのに役

立つ事実として参酌するこ

とができる。ただし、出願人

の主張・立証により、この事

実が請求項に係る発明の特

徴に基づくものであり、販売

技術や宣伝等、それ以外の原

因によるものでないとの心

証が得られた場合に限る。 

10. 二次的指標 

10.1 予見可能な不利；非機能

的な変更；恣意的な選択 

･･･先行技術を単に予見可

能に悪化させることは進歩性

を含んでいない。ただし，こ

の悪化が予想外の技術的利点

を伴っていれば，進歩性が存

在しているかもしれない。あ

る発明が先行技術装置の単な

る恣意的かつ非機能的な変更

の結果である場合，又は多数

の可能な解決からの単なる恣

意的な選択である場合にも，

これと同様の考え方が適用さ

れる･･･。 

10.2 予期しない技術的効

果；ボーナス効果 

･･･ 

10.3 長期間痛感されていた

必要性；商業的成功 

発明が，長期間当該技術の

熟練者が解決しようとしてい

た技術的課題を解決する場

合，又は長期間痛感されてい

た必要性を満たす場合は，進

2145 出願人の反論理由の検

討14 

自明性の一応の証明がされ

ると、その一応の証明に反証

するための主張及び／又は証

拠を提出する責任は出願人に

転換する。･･･ 

反論の証拠は、「商業的な成

功、長らく待たれる未解決の

要望[又は]他人の失敗」など

の「副次的考察事項」の証拠

を含むことができる。･･･ (商

業的な成功)。 

･･･ 

VII. 経済的実行不可能の主

張 

組み合わせが経済的な理由

で実業家により行われないと

いう事実は、当業者が何らか

の技術的不適合により組み合

わせを行わないということで

はない。･･･ 

5. 発明の創造性を判断する

時に考慮すべきその他の要素  

発明に創造性を具備してい

るかどうかは、通常は、本章

3.2 節に述べた審査基準に基

づき審査しなければならな

い。強調しなければならない

のは、出願が以下の状況に該

当する場合、審査官はこれを

考慮しなければならず、発明

が創造性を具備しないという

結論を安易に下すべきではな

い。 

 5.1 人々がずっと解決を渇

望していたが、始終成功が得

られなかった技術的難題を解

決した発明の場合 

もし発明で人々がずっと解

決を渇望していたが始終成功

が得られなかった技術的難題

を解決した場合、このような

発明は突出した実質的特徴と

顕著な進歩を有し、創造性を

具備する。･･･ 

 

5.2 技術偏見を克服した発明

8. 進歩性の判断時に考慮す

べきその他の要素 

･･･ 

(2)発明の製品が商業的に成

功し、若しくは業界で好評を

受けているという事情、又は

出願前に久しく実施した者が

なかった点等の事情は、進歩

性を認める１つの補助的資料

として参考にすることができ

る。ただし、このような事情

のみをもって進歩性が認めら

れるとは限らない。進歩性は、

明細書に記載された内容、す

なわち発明の目的、構成及び

効果を基に、優先的に判断さ

れなければならないので、商

業的成功が本発明の技術的特

徴に起因したものでなく、他

の要因、例えば販売技術の改

善や広告・宣伝等によって得

られたものであるならば、進

歩性の判断の参考資料とする

ことはできない。 

･･･ 

(3)出願発明が長期間、通常の

                                                   
14 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
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歩性を示すものとみなすこと

ができる。 

商業的成功のみでは進歩性

を示すものとはいえないが，

長期間痛感されていた必要性

の証拠と直結した商業的成功

の証拠は，その成功が発明の

技術的特徴から発生したもの

であって，他の影響(たとえ

ば，販売技術又は宣伝)による

ものではないことを審査官が

納得すれば，進歩性の兆候と

みなすことができる。 

の場合  

技術偏見とは、ある時期内、

ある技術分野において、ある

技術的問題に対して一般に存

在し、客観的事実から偏った

技術者の認識を言う。これで

他の側面にある可能性を考え

ないように導かれ、当該技術

分野の研究と開発が妨害され

る。もし発明でこうした技術

偏見を克服し、技術偏見のせ

いで投げ出されていた技術的

手段を採用することにより技

術的問題を解決できるなら

ば、この発明は突出した実質

的特徴と顕著な進歩を有し、

創造性を具備する。･･･ 

 

5.4 商業上の成功を遂げた発

明の場合  

発明の製品で商業上の成功

を遂げた場合に、もしこの成

功は発明の技術的特徴により

直接にもたらしたものであれ

ば、発明に有益な効果を有す

ることを反映しているととも

に、発明が非自明的であるこ

とを表している。従って、こ

のような発明は突出した実質

的特徴と顕著な進歩を有し、

技術者が解決しようとしてき

た技術的課題を解決し、又は

長期間、要望されていた必要

性を充足させたという事実

は、出願発明が進歩性を有す

るという証拠となり得る。こ

うした技術的課題の解決や必

要性は、通常の技術者に認識

され続けてきたが、出願発明

によって初めに満たされたも

のでなければならず、これを

認めるためには客観的な証拠

資料が要求される。 

(4)発明が当該技術分野で特

定技術課題についての研究及

び開発を阻害する技術的偏見

によって通常の技術者が放棄

した技術的手段を採用するこ

とにより創出されたものであ

って、これによりその技術課

題を解決したならば、進歩性

の判断の指標の一つとして考

慮することができる。 

(5)出願発明が、他の者が解決

しようとして失敗した技術的

困難を克服する方案を提示

し、又は課題を解決する方案

を提示したものであれば、発

明の進歩性を認定する有利な

証拠となり得る。 
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創造性を具備する。但し、商

業上の成功は販売技術の改善

や広告宣伝など、それ以外の

ことに起因している場合に

は、創造性の判断の根拠とし

てはならない。 

 

(6)出願発明が新たな先端技

術 分 野 (brand-new 

technology)に属していて関

連する先行技術がまったくな

い場合、又は最も近い先行技

術と出願発明との差異が顕著

である場合、進歩性が存在す

る可能性が高い。 

後

知

恵

の

防

止

等 

第Ⅸ部 審査の進め方 

第 2節 各論 

3. 先行技術文献等の検討 

･･･ 

(2)先行技術文献等の内容の

理解 

先行技術文献等を精読し、

記載されている先行技術を

十分に理解する。その際、以

下の点に留意する。 

･･･ 

①請求項に係る発明にとら

われて、請求項に係る発明に

近づけるよう無理な解釈を

して先行技術文献等の内容

を理解してはならない。 

 

8. 「事後の」分析；意外な技

術的利点 

一見して自明であると思わ

れる発明であっても，実際に

は進歩性を有することがあり

得るので留意すべきである15。

いったん新規なアイデアが形

成されてしまうと，それが一

連の明らかに容易な手順によ

って，既知のものから出発し

て成し遂げられることを理論

的に示すことができる場合が

多い。審査官は，この種の事

後の分析に注意すべきであ

る。サーチレポート中で引用

された文献を組み合わせると

きに，審査官は常に，サーチ

で得られた文献が必然的に，

クレームに係る発明の構成要

件についての予備知識をもっ

2141.01 先行技術の対象範囲

及び内容17 

･･･ 

III. 先行技術の内容は当該

発明が行われた時点で判断さ

れ、後知恵を回避する 

「当該発明がおこなわれた

時点の」要件は容認できない

後知恵を回避することであ

る。･･･「判定者が、クレーム

の発明について･･･教示され

たことを忘れ、当該発明が行

われた時点に･･･心を戻して

当業者の心になることは困難

であるが必要である。･･･ 

 

2145 出願人の反論理由の検

討18 

X. 引例の組み合わせに関す

る不適切な理由の主張 

6. 創造性の審査で注意すべ

き問題 

 

6.2 「後知恵」を避ける  

発明の創造性を審査する時

に、審査官は発明の内容を理

解した上で判断しているた

め、発明の創造性を低めに推

定しがちで、「後知恵」の過ち

を犯しやすい。主観的要素の

影響を減らし、又は避けるた

め、発明の創造性に対する評

価は、発明が属する技術分野

の技術者が出願日以前の現有

技術に準拠し、発明と比較し

た上で行うことを審査官はし

っかりと覚えておかなければ

ならない。 

9. 進歩性の判断時の留意事

項 

(1)審査の対象となる出願の

明細書に記載された事項によ

り得た知識を前提として進歩

性を判断する場合、通常の技

術者が引用発明から請求項に

記載された発明を容易に発明

することができるものと認め

やすい傾向があるので、注意

を要する。また、ある原因の

解明による発明において、一

旦その原因が解明されれば解

決が容易な発明である場合に

は、その原因の解明過程を重

視して進歩性を判断するべき

でおり、単にその解決手段が

自明であるという理由のみを

もって進歩性を否定してはな

らない。 

                                                   
15 訳文の表現を修正した。 
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て得られたものであることに

留意すべきである16。すべての

場合に審査官は，出願人の貢

献前に当該技術の熟練者が直

面していた技術水準全体を思

い浮かべるように努め，この

こと及び他の関係要因の「現

実」の評価を行うべきである。

審査官は，発明の背景に関し

て公知のすべてを参酌して，

出願人の提出した関連意見又

は証拠に公正な評価上の重点

を与えるべきである。たとえ

ば，発明が相当な技術的価値

があるものとして示されてい

る場合，特に，それが新規で

予期しないものであり，「一方

通行」状況のボーナス効果と

して単に達成されたものでな

く･･･，また，この技術的利点

が発明を規定するクレーム中

に含まれた 1 又は複数の特徴

A. 許されない後知恵 

出願人は、審査官の自明性

の結論は不適切な後知恵的推

論に基づくものと主張するこ

とができる。しかし、「自明性

についての判断はある意味で

後知恵的推論に基づく必要な

再構築であるが、クレームの

発明が行われた時点の当業者

レベル内の知識のみを考慮に

入れ、出願人の開示からしか

得られない知識を含めない限

り、このような再構築は適切

である。」･･･また、出願人は、

2 以上の引例の組み合わせは

その引例を組み合わせる「明

確な」動機が欠落しているの

で「後知恵」であると主張す

ることができる。しかし、「明

確な書面による組み合わせ動

機が自明性の認定以前に先行

技術の引例に記載されていな

･･･ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
17 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
18 [Editor Note: This MPEP section is applicable to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the 
"effective filing date" of the claimed invention instead of the "time the invention was made," which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 
102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.] 
16 訳文の表現を修正した。 
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に関係することに確信を持つ

ことができる場合は，審査官

は，そのようなクレームが進

歩性に欠けるという拒絶理由

を差し控えるべきである。 

ければならない」との要件は

存在しない。･･･ 

（仮訳の出典について） 

欧州、米国：特許庁ホームページ 

中国、韓国：独立行政法人日本貿易振興機構ホームページ（特許庁ホームページからリンク） 


