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各国法令・審査基準との比較 
～発明該当性、新規性、進歩性に係る主要項目について～ 

 
 

各国審査基準との比較 
発明該当性 2 頁～ 
新規性  8 頁～ 
進歩性  21 頁～ 
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  日本 米国 欧州 中国 韓国 

 

 

発 

明 

該 

当 

性 

審査基準 

第 III 部第 1 章 発明該当

性及び産業上の利用可能性 

2.1「発明」に該当しないも

のの類型 

「発明」といえるためには、

「自然法則を利用した技術

的思想の創作」である必要

がある。以下の(i)から(vi)

までの類型に該当するもの

は、「自然法則を利用した技

術的思想の創作」ではない

から、「発明」に該当しない。 

(i)自然法則自体(2.1.1 参

照) 

(ii)単なる発見であって創

作でないもの(2.1.2 参照) 

(iii)自然法則に反するも

の(2.1.3 参照) 

(iv)自然法則を利用してい

ないもの(2.1.4 参照) 

(v)技術的思想でないもの

(2.1.5 参照) 

(vi)発明の課題を解決する

ための手段は示されている

ものの、その手段によって

は、課題を解決することが

明らかに不可能なもの(2.

1.6 参照) 

2.2 コンピュータソフトウ

MPEP 

2106 特許主題の適格性 

特許法第 101 条における主

題の適格性を判断することに

関しては 2 の基準が存在し，

その両方が満たされなければ

ならない。クレームされてい

る発明は，(1)4 の法定的カテ

ゴリーの 1 を対照としなけれ

ばならず，また，(2)全体的に，

以下に定義されるような司法

の上で認知されている除外を

包含する主題を対象としては

ならない。これらの基準を評

価するために，次の 2 段階解

析が使用される。 

I.法定的主題の4 のカテゴリ

ー 

段階 1：クレームは，4 の特許

適格性のある主題のカテゴリ

ー：方法，機械，製造物又は物

質の組成物のうちの 1 を対象

としているか。… 

II.4のカテゴリーに対する判

例法上の除外 

段階2：クレームは，全体的に，

自然法則，自然現象及び抽象

的概念を含む判例法上で認知

された除外事項を含んでいる

か。… 

審査便覧 

G 部第 II章 発明 

1.概論 

欧州特許条約は，「発明」と

は何か定義していない。ただ

し，第 52 条(2)には，発明と

みなさないものの非網羅的一

覧が掲げられている。この一

覧の項目は，すべて抽象的な

もの(たとえば，発見，科学的

理論等)及び／又は技術的で

ないもの(たとえば，美的創造

物又は情報の提示)の何れか

であることに留意されたい。

これと対照的に，第 52 条(1)

にいう「発明」は，具体的かつ

技術的な性格のものでなけれ

ばならない(G-I,2(ii)参照)。

これは，技術分野の如何を問

わない。 

2. 審査実務 

出願の主題が第 52 条(1)の

趣旨の発明であるか否かを考

慮するときに審査官が留意し

なければならない一般的事項

が 2つある。第一に、第 52 条

(2)に基づく特許性の除外は、

出願が除外される主題それ自

体に関する限り適用される

（第 52 条(3)）。第二に、クレ

審査指南 

第 2 部分第 1 章 専利権を付

与しない出願 

2.専利法 2 条 2 項の規定に適

合しない客体 

専利法にいう発明とは、製

品、方法又はその改良につい

て出された新しい技術方案を

言い、これは専利による保護

を申請できる発明客体に対す

る一般的定義であって、新規

性と創造性の判断における具

体的な審査基準ではない。技

術方案とは、解決しようとす

る技術的問題に対して採用す

る自然法則を利用した技術的

手段の集合である。技術的手

段は通常技術的特徴によって

表される。技術的問題を解決

することによって、自然法則

に基く技術的効果を獲得する

ために、技術的手段を用いて

いない方案は、専利法 2 条 2

項に規定された客体に該当し

ない。匂い、又は例えば音、

光、電気、磁気、波などの信号

或いはエネルギーも専利法 2

条 2 項に規定された客体に該

当しない。但し、その性質を利

用して技術的問題を解決する

審査基準 

第 3 部第 1 章 産業上の利用

可能性 

4.発明の成立要件 

特許法第2条第1号は、「“発

明”とは、自然法則を利用した

技術的な思想の創作であっ

て、高度なものをいう」と定義

しているため、特許出願され

た発明が特許法上の発明とな

るためには、この規定を満た

すものでなければならない。

ここで、「高度なもの」の意味

は、一般に実用新案法上の「考

案」と特許法上の「発明」を区

分するための相対的な概念で

あるため、実務上「発明」の成

立要件についての判断の際に

は「高度なもの」については考

慮しないこととする。 

4.1 発明に該当しない類型 

特許法第 2 条第 1 号の発明

に該当するか否かについての

判断が容易でないため、本指

針書では、発明に該当しない

類型を例示して、発明に該当

するか否かについての判断の

助けとする。 

4.1.1 自然法則自体 

発明は、自然系に存在する法
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エアを利用するものの審査

に当たっての留意事項 

(1)ビジネスを行う方法、ゲ

ームを行う方法又は数式を

演算する方法に関連するも

のは、物品、器具、装置、シ

ステム、コンピュータソフ

トウエア等を利用している

部分があっても、全体とし

て自然法則を利用していな

い場合があるので、「自然法

則を利用した技術的思想の

創作」に該当するか否かを

慎重に検討する必要があ

る。他方、ビジネスを行う方

法、ゲームを行う方法又は

数式を演算する方法に関連

するものであっても、ビジ

ネス用コンピュータソフト

ウエア、ゲーム用コンピュ

ータソフトウエア又は数式

演算用コンピュータソフト

ウエアというように、全体

としてみると、コンピュー

タソフトウエアを利用する

ものとして創作されたもの

は、「自然法則を利用した技

術的思想の創作」に該当す

る可能性がある。そのよう

なものについては、審査官

は、ビジネスを行う方法等

 

物および方法に関する特許適

格性のテスト（抜粋） 

 特許性に関するクレーム評

価に先立ち、クレームの最も

広い合理的な解釈を確立す 

る。特許性に関する評価を行

う際に、クレームを全体とし

て分析する。 

（ステップ１） 

方法、機械、物または組成物に

対するクレームか？ 

（ステップ 2A） 

クレームは、自然法則、自然現

象、抽象的なアイディアを対

象としている（法的例外）か？ 

（ステップ 2B） 

クレームは、法的例外をはる

かに超えることとなる追加の

構成要件を記載しているか？ 

・（あらゆるタイプの）法的例

外を含むすべてのクレーム（ 

物および方法）は、同一のステ

ップに供される。 

・物を含むクレームは、クレ

ームが「自然物」の例外を対象

とするか（記載しているか）否

かを確認するために、ステッ

プ 2A で分析される。この分

析は、クレーム中の物を自然

物と比較し、構造、機能および

ームされた主題が技術的性格

を有しているか否かを判断す

るにあたり、クレームされた

主題は、その全体が考慮され

るべきである。これを有して

いなければ、第 52 条(1)にい

う発明は存在しない。また、第

52 条(1)にいう発明が存在す

るか否かの基本的考査は、主

題が産業上の利用可能性を有

しているか、新規性を有して

いるか、及び進歩性を伴うか

の問題とは区別される、別の

問題であることにも留意しな

ければならない。… 

3.6 コンピュータ・プログラ

ム 

コンピュータ・プログラム

を含む発明は「コンピュータ

利用発明」の様々な形態で保

護することができるものであ

り、これはコンピュータ、コン

ピュータネットワーク又はそ

の他のプログラム可能な装置

を含むクレームを対象とする

べく意図された表現であっ

て、クレームされた発明の 1

又は複数の特徴が、明らかに

プログラムによって実現され

るものである。「コンピュータ

利用発明」に対するこのよう

ものはその例外である。 

第九章 コンピュータプログ

ラムに係わる発明専利出願の

審査に関する若干の規定 

2.コンピュータプログラムに

係わる発明専利出願の審査基

準 

審査において、保護を請求

する解決方案、つまり、各請求

項により限定される解決方案

を対象としなければならな

い。専利法 25 条 1 項（2）号

の規定によると、知的活動の

規則及び方法には専利権を付

与しない。コンピュータプロ

グラムに係わる発明専利出願

で本部分第一章第 4.2 節に述

べる状況に該当する場合に

は、当該節の原則に従って審

査する。 

（1）ある請求項が、1種の計

算方法或いは数学上の計算規

則、若しくはコンピュータプ

ログラム自体や媒体（例えば

磁気テープ、ディスク、オプテ

ィカルディスク、光磁気ディ

スク、ROM、PROM、VCD、DVD 或

いはその他コンピュータ読み

取り可能な媒体）だけに記憶

されるコンピュータプログラ

ム、又はゲームの規則や方法

則すなわち自然法則を利用し

て与えられた課題を解決する

ための技術的な思想の創作で

あるため、自然法則自体は発

明に該当しない。したがって、

熱力学第 2 法則、エネルギー

保存の法則のような自然法則

自体は、発明ではない。 

4.1.2 単純な発見であって創

作でないもの 

発見とは、自然系に既に存在

する物や法則を単純に見つけ

出すことであって創作ではな

いため、天然物(例:鉱石)、自

然現象等の発見自体のみでは

発明に該当しない。しかし、物

質自体の発見ではなく、天然

物からある物質を人為的に分

離する方法を開発した場合、

その方法は発明に該当し、ま

た、その分離された化学物質

又は微生物等も発明に該当す

る。自然界に存在する物の属

性を発見し、その属性により

新たな用途に使用することに

より起因する用途発明も、単

純な発見とは区分されるもの

であり特許法上異なって取り

扱われる。原則的に、新たな用

途の単純な発見のみでは発明

として成立しないが、新たな
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といった形式にとらわれる

ことなく、コンピュータソ

フトウエアを利用するもの

という観点から「自然法則

を利用した技術的思想の創

作」に該当するか否かを検

討する。 

(2)以下の(i)又は(ii)のよ

うに、全体として自然法則

を利用しており、コンピュ

ータソフトウエアを利用し

ているか否かに関係なく、

「自然法則を利用した技術

的思想の創作」と認められ

るものは、コンピュータソ

フトウエアという観点から

検討されるまでもなく、「発

明」に該当する。なお、「自

然法則を利用した技術的思

想の創作」であることから

「発明」に該当する方法を

コンピュータに実行させる

ためのコンピュータソフト

ウエア又はその方法を実行

するコンピュータ若しくは

システムは、通常、全体とし

て自然法則を利用した技術

的思想の創作であるため、

「発明」に該当する。 

(i)機器等(例：炊飯器、洗濯

機、エンジン、ハードディス

／または性質に基づき、著し

く異なる特徴があるかどうか

を確認する。当該分析は、クレ

ームが例外を対象とする場合

（著しく異なる特徴が示され

ていない場合）のみ、ステップ

2B に進む。 

特許適格性に関する 2014 年

暫定指針: 

MPEP2106で説明されている米

国特許法 101 条による特許主

題の特許適格性に関する既存

の 2 段階分析により、特許請

求された発明は、（ステップ1）

「4 つの法定カテゴリーの 1

つを対象とすべきであり」、

（ステップ 2）「法的に認識さ

れた例外を網羅する主題を全

体として対象とすべきではな

い」。物および方法に関する特

許適格性のテストと題された

添付のフローチャートを参照

すると、ステップ 1 はダイヤ

モンド（1）内に表されており、

これは MPEP2106（I）で説明さ

れている。ステップ 2 はダイ

ヤモンド（2A）および（2B）内

に表されており、この特許適

格性暫定指針のテーマであ

る。ステップ 2は、自然法則、

自然現象、抽象的なアイディ

なクレームは、プログラムを

実行する物理媒体(T 424/03

参照)、すなわち、「データキ

ャリア」、「記憶媒体」、「コン

ピュータ可読媒体」または「シ

グナル」のようなコンピュー

タプログラム製品のクレーム

と同様に、たとえば、上述した

装置の操作方法、その方法を

実行するために設定された装

置、又は T 1173/97 に従い、

プログラムそれ自体の形態を

取ることができる。コンピュ

ータ利用方法に関するクレー

ムのカテゴリは、その方法（T 

424/03, G3/08）に対応したコ

ンピュータプログラムに関す

るクレームと区別される。こ

のようなクレームは、したが

って、個別に検討する必要が

ある。技術的性格は、先行技術

を考慮することなく判断され

るべきである(T 1173/97, こ

れを確認した審決 G 3/08 参

照)。コンピュータ・プログラ

ムそれ自体の特徴(T 1173/97

参照)及びクレームで規定さ

れた装置の存在(T 424/03 及

び T 258/03 参照)は、以下で

説明するとおり、クレームさ

れた主題に技術的性格を与え

などだけに係わるものである

場合には、当該請求項は知的

活動の規則及び方法に該当す

るものであり、専利保護の客

体には属さない。ある請求項

は、主題の名称を除いて、これ

を限定するすべての内容が、1

種の計算方法或いは数学上の

計算規則、若しくはプログラ

ム自体、又はゲームの規則や

方法などだけに係わっている

場合には、当該請求項は実質

として、知的活動の規則及び

方法係わるだけのものであ

り、専利で保護する客体にな

らない。例えば、記憶されたプ

ログラムだけにより限定され

るコンピュータ読み取り可能

な記憶媒体又は 1 種のコンピ

ュータプログラム製品、或い

は、ゲームの規則だけにより

限定されており、如何なる物

理的な実体も含まない特徴に

より限定されるコンピュータ

ゲーム装置などといった、如

何なる技術的特徴も含まない

ものは、実質として、知的活動

の規則及び方法だけに係わっ

ているため、専利保護の客体

に該当しない。ただし、発明専

利出願で保護を請求する媒体

属性の発見とそれと結びつい

た新たな用途の提示行為が、

通常の技術者にとっては自明

でない発明的努力を加えた場

合であるなら、発明として認

められ得る。 

4.1.3 自然法則に違反するも

の 

発明は、自然法則を利用した

ものでなければならないた

め、自然法則に反するもの

(例:永久機関)は、発明に該当

しない。この場合、請求項に記

載された発明の一部であって

も自然法則に違反する部分が

あれば発明に該当しないこと

となる。(関連判例：大法院 1

998.9.4.宣告 98フ 744 判決) 

4.1.4 自然法則を利用してい

ないもの 

請求項に記載された発明が、

自然法則以外の法則(経済法

則、数学の公式、論理学的な法

則、作図法、等)、人為的な約

束(ゲームの規則それ自体

等)、又は人間の精神活動(営

業計画それ自体、教授方法そ

れ自体、金融保険制度それ自

体、課税制度それ自体等)を利

用している場合には、発明に

該当しない。論理的な法則や
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ク装置、化学反応装置、核酸

増幅装置)に対する制御又

は制御に伴う処理を具体的

に行うもの 

(ii)対象の物理的性質、化

学的性質、生物学的性質、電

気的性質等の技術的性質

(例：エンジン回転数、圧延

温度、生体の遺伝子配列と

形質発現との関係、物質同

士の物理的又は化学的な結

合関係)に基づく情報処理

を具体的に行うもの 

 

審査ハンドブック附属書 B 

第 1章 コンピュータソフト

ウエア関連発明 

2.1.1.2 ソフトウエアの観

点に基づく考え方 

請求項に係るソフトウエ

ア関連発明が「自然法則を

利用した技術的思想の創

作」に該当するか否かが、審

査基準「第 III 部第 1章 発

明該当性及び産業上利附属

書 B第 1章 コンピュータソ

フトウエア関連発明用可能

性」により判断されない場

合は、審査官は、以下に示さ

れた基本的な考え方に基づ

いて判断する。 

アを対象とするクレーム（法

的に認識された例外）に関す

る Al ice 判決からの 2段階

分析である 3（Mayo テストと

もいう）。 

I.法的例外に関する2 部分析 

A.フローチャートのステップ

2A（第 1部 Mayo テスト） 

クレームが自然法則、自然現

象、抽象的なアイディアを対

象とする（法的例外）か否かを

判断する。出願人が発明した

ものを、出願全体の開示によ

り判断し、クレームをその最

も広い合理的な解釈により解

釈し（MPEP2103）、その後クレ

ームが全体として法的例外を

対象とするか否かを判断す

る。方法、機械、物、組成物に

対するクレーム（ステップ 1：

YES）であって、いかなる法的

例外も対象としないもの（ス

テップ 2A：NO）は、特許適格

性があり、更なる特許適格性

の分析も必要としない。少な

くとも1 つの例外を対象とす

るクレーム（ステップ 2A：YE

S）は、クレームが例外の特許

適格性を有する出願を記載し

ているか否かを判断するため

に、更なる分析を必要とする

る可能性がある。特に、組込み

システムにおいては、コンピ

ュータ・プログラムによって

制御されるデータ処理オペレ

ーションは、特別の回路（例え

ば、フィールドプログラマブ

ルゲートアレイ）によって等

しく実行することができる。

コンピュータ・プログラムに

ついてのクレームに関する特

許性を考慮するときに基本と

なるものは、原則として他の

主題の場合と同じである。第

52条(2)の品目一覧には「コン

ピュータ・プログラム」が含ま

れているが、クレームされた

主題が技術的性格を有する場

合は、第 52 条(2)及び(3)の規

定による特許性除外の対象と

ならない。コンピュータ・プロ

グラム自体の発明は、それが

コンピュータにおいて実行又

は読み取られた場合におい

て、プログラム（ソフトウェ

ア）及びそれが実行されるコ

ンピュータ（ハードウェア）間

の“通常の”物理的な相互作用

を超えるさらなる技術効果が

もたらされる場合は、特許性

除外の対象にならない（T 

424/03, G3/08）。プログラム

は、その物理特性の改良に係

わっている場合、例えば、積層

構造やトラックピッチ、材料

などは、この類に該当しない。 

（2）前述（1）に述べた状況を

除き、もしある請求項が限定

するすべての内容に、知的活

動の規則及び方法の内容も含

まれていると同時に、技術的

特徴も含まれている場合、例

えば、前記ゲーム装置などを

限定する内容にゲームの規則

も技術的特徴も含まれている

なら、当該請求項は全体とし

て、知的活動の規則及び方法

でないため、専利法 25条に準

拠して専利権を獲得する可能

性を排除してはならない。専

利法2条2項の規定によると、

専利法にいう発明とは、製品、

方法又はその改善に対して行

われる新たな技術方案を指

す。コンピュータプログラム

に係わる専利の出願は、技術

方案を構成した場合に限っ

て、専利保護の客体となる。も

し、コンピュータプログラム

に係わる発明専利出願の解決

方案において、技術的課題を

解決することがコンピュータ

プログラムを実行する目的で

数学的な原理それ自体や、こ

れを直接的に利用する方法、

原理自体についての特許を請

求するのではなく、数学的な

演算によって変換されるデー

タを利用して特定の技術手段

の性能を高めるたり制御する

ことによって、有用かつ具体

的で実用的な結果を得ること

ができる技術的な装置や方法

として請求する場合には、そ

のような装置や方法が特定の

目的を達成するための合理的

な手段として普遍性、反復性

及び客観性を持つものであれ

ば、発明として取り扱われる。

特許法上の発明に該当するた

めの自然法則利用の適否は、

請求項全体として判断しなく

てはならない。したがって、請

求項に記載された発明の一部

に自然法則を利用している部

分があっても、請求項全体と

して自然法則を利用していな

いと判断されるときは、特許

法上の発明に相当せず、反対

に請求項に記載された発明の

一部に自然法則を利用してい

ない部分(例：数学公式等)が

あっても、請求項を全体とし

て把握したとき自然法則を利
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(1)基本的な考え方 

ソフトウエア関連発明が

「自然法則を利用した技術

的思想の創作」となる基本

的な考え方は以下のとおり

である。 

(i)ソフトウエア関連発明

のうちソフトウエアについ

ては、「ソフトウエアによる

情報処理が、ハードウエア

資源を用いて具体的に実現

されている」場合は、当該ソ

フトウエアは「自然法則を

利用した技術的思想の創

作」である。「ソフトウエア

による情報処理がハードウ

エア資源を用いて具体的に

実現されている」とは、ソフ

トウエアとハードウエア資

源とが協働することによっ

て、使用目的に応じた特有

の情報処理装置又はその動

作方法が構築されることを

いう。 

(ii)ソフトウエア関連発明

のうち、ソフトウエアと協

働して動作する情報処理装

置及びその動作方法及びソ

フトウエアを記録したコン

ピュータ読み取り可能な記

録媒体については、当該ソ

（ステップ 2B）。 

B.フローチャート 2B（第 2部

Mayo テスト） 

クレーム中の何らかの構成要

件または構成要件の組合せに

より、クレームが法的例外を

確実にはるかに超えることと

なるのに十分であるか否かを

判断法的例外を対象とするク

レームは、クレームの構成要

件が、個々に、そして順序付け

られた組合せとしての両方で

検討され、クレームが全体と

して例外それ自体を確実には

るかに超えることとなるのに

十分であるか否かを判断する

ために、分析される必要があ

る。これは「発明概念」2 9 の

サーチと呼ばれてきた。特許

適格性があるためには、クレ

ームは例外を独占するように

企図された起草努力を超える

ものとなるように、意味のあ

る方法で例外を適用する方法

または物をクレームにおいて

確実に記述するために、法的

例外を対象とするクレームは

追加の特徴を含む必要があ

る。クレームを全体として検

討することは重要である。単

独で見た個々の構成要件は、

の実行による通常の物理的効

果、例えば電流は、それ自体は

コンピュータプログラムの技

術的性格をもたらするのに十

分ではなく、さらなる技術的

効果が必要である。さらなる

技術的効果は、従来技術にお

いて知られていてもよい。…

コンピュータ・プログラムに

技術的性格を与える更なる技

術的効果は、たとえば、プログ

ラムの影響下にある工業的処

理の制御又はコンピュータ自

体若しくはその周辺機器の内

部機能の中であって，たとえ

ば，ある処理の効率性若しく

は安全性，要求されるコンピ

ュータ資源の管理，又は通信

リンクでのデータ送信速度等

に影響を与えることができる

ものの中に見ることができ

る。それ自体が技術的貢献（G-

II、3.3 参照）をする数学的方

法を実現するコンピュータプ

ログラムはまた、コンピュー

タ上で実行されたときにさら

なる技術的効果をもたらすこ

とが可能であると考えられ

る。コンピュータプログラム

製品の様々な形態のうちの一

つのクレームは，欧州特許条

あって、コンピュータでコン

ピュータプログラムを実行し

て、コンピュータ外部又は内

部の対象を制御、又は処理す

る際に、自然法則に準拠した

技術的手段が反映されてお

り、それによって自然法則に

合致した技術的効果を獲得す

る場合には、このような解決

方案は、専利法 2 条 2 項でい

う技術方案に該当し、専利保

護の客体に該当する。もし、コ

ンピュータプログラムに係わ

る発明専利出願の解決方案に

おいて、コンピュータプログ

ラムを実行する目的は、技術

的課題を解決することではな

い、若しくは、コンピュータで

コンピュータプログラムを実

行して、コンピュータ外部又

は内部の対象を制御、又は処

理する際に、自然法則を利用

した技術的手段が反映されて

いない、或いは、自然法則に規

制されないような効果を獲得

する場合には、このような解

決方案は、専利法 2 条 2 項で

いう技術方案に該当せず、専

利保護の客体には該当しな

い。例えば、もし、コンピュー

タプログラムに係わる発明専

用していると判断されるとき

は、特許法上の発明に該当す

る。… 

4.1.5 技能 

技能は、個人の熟練により

達成することができるもので

あり、知識として第三者に伝

達することができる客観性が

欠如している。したがって、技

能は発明に該当しない。… 

4.1.6 単純な情報の提示 

単純に提示される情報の内

容にのみ特徴があるものであ

って、情報の提示を主たる目

的とする場合には、発明に該

当しない。…しかし、情報の提

示が新規な技術的特徴を有し

ていれば、そのような情報の

提示それ自体、情報の提示手

段、情報を提示する方法は、発

明に該当することがあり得

る。… 

4.1.7 美的創造物 

美的創造物は、技術的な面

以外の視覚的な面を有し、そ

の評価も主観的になされるも

のである。したがって、美的効

果それ自体(例：絵画、彫刻そ

れ自体等)は、発明に該当しな

い。しかし、美的効果が技術的

構成あるいは他の技術的手段
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フトウエアが上記(i)を満

たす場合、「自然法則を利用

した技術的思想の創作」で

ある。 

(2)基本的な考え方に基づ

く判断の手順 

審査官は、(1)に示された

基本的な考え方に基づき、

請求項に係るソフトウエア

関連発明において、「ソフト

ウエアによる情報処理が、

ハードウエア資源を用いて

具体的に実現されている」

か否か、つまり、ソフトウエ

アとハードウエア資源とが

協働することによって、使

用目的に応じた特有の情報

処理装置又はその動作方法

が構築されるか否かによ

り、「自然法則を利用した技

術的思想の創作」の要件を

判断する。この具体的な判

断手法として、審査官は、請

求項の記載に基づいて、ソ

フトウエアとハードウエア

資源とが協働した具体的手

段又は具体的手順によっ

て、使用目的に応じた特有

の情報の演算又は加工が実

現されているか否かを、判

断すればよい。… 

クレームをさらに大幅に増加

するようには見えないかも知

れないが、組み合わされた場

合は、例外をさらに大幅に増

加させる場合もある。すべて

のクレームが、ここに記載さ

れた特定の構成要件に基づき

個々に審査される必要があ

り、出願の類似のクレームを

自動的に支持するか、この範

囲内に入ると判断されるべき

ではない。 

II.完全審査 

米国特許法101 条による拒絶

がされるか否かに関わらず、

すべてのクレームは、他の特

許性の要件である米国特許法

102 条、103 条、112 条、101 条

（有用性、発明者の要件、ダブ

ルパテント）および非法定型

ダブルパテントの各々につい

て、十分に審査される必要が

ある。MPEP2103（以下参照）お

よび 2016（III）参照。 

約の全ての要件を充足するな

らば、特許が付与される。特に

第 84 条，第 83 条，第 54条及

び第 56 条並びに後述する G-

III, 3 参照。このようなクレ

ームはプログラム一覧を含む

べきでないが，プログラム作

動中に実行することを意図し

ている処理が特許性を有して

いることを確約する，すべて

の特徴を規定すべきである

(F-IV, 4.5.2 最終文参照)。

プログラムの短い抜粋は、明

細書として受け入れ得る(F-

II, 4.12 参照)。…クレーム

された主題が技術的性格を有

していない場合は、第 52 条

(2)及び(3)に基づき拒絶すべ

きである。主題がこの明確に

技術的性格を有するかの基準

を満たすならば、審査官は新

規性及び進歩性の問題に進む

べきである(G-IV 及び VII 参

照)。 

利出願の解決方案において、

コンピュータプログラムを実

行する目的は、ある工業プロ

セスや、測定又はテストプロ

セスの制御を実現することで

あり、コンピュータで工業プ

ロセスの制御プログラムを実

行し、自然法則に従って、当該

工業プロセスの各段階で実施

される一連の制御を果たすこ

とにより、自然法則に合致し

た工業プロセスの制御の効果

を獲得する場合、このような

解決方案は、専利法 2 条 2 項

でいう技術方案に該当し、専

利保護の客体に該当する。… 

によって得られる場合、美的

な効果を得るための手段は発

明に該当することがあり得

る。 

4.1.8 コンピュータプログラ

ム言語自体、コンピュータプ

ログラム自体 

コンピュータプログラム

は、コンピュータを実行する

命令に過ぎないものであり、

コンピュータプログラム自体

は発明となることはできな

い。ただし、コンピュータプロ

グラムによる情報処理がハー

ドウェアを利用して具体的に

実現される場合には、当該プ

ログラムと連動して動作する

情報処理装置(機械)、その動

作方法、及び当該プログラム

を記録したコンピュータで読

むことができる媒体は、自然

法則を利用した技術的な思想

の創作として発明に該当す

る。 

4.1.9 反復して同一の効果を

得ることができないもの 

… 

4.1.10 未完成発明 

… 
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新

規

性 

審査基準 

第 III 部第 2 章第 1 節 新

規性 

2. 新規性の判断 

新規性の判断の対象とな

る発明は、請求項に係る発

明である。審査官は、請求項

に係る発明が新規性を有し

ているか否かを、請求項に

係る発明と、新規性及び進

歩性の判断のために引用す

る先行技術(引用発明)とを

対比した結果、請求項に係

る発明と引用発明との間に

相違点があるか否かにより

判断する。相違点がある場

合は、審査官は、請求項に係

る発明が新規性を有してい

ると判断する。相違点がな

い場合は、審査官は、請求項

に係る発明が新規性を有し

ていないと判断する。審査

官は、特許請求の範囲に二

以上の請求項がある場合

は、請求項ごとに、新規性の

有無を判断する。 

 

第 III 部第 2 章第 4 節 特

定の表現を有する請求項等

についての取扱い 

4. サブコンビネーション

MPEP 

2131 新規性の欠如―特許法

第 102 条の適用 

クレームされた発明は，当

該発明が先行技術として利用

可能な引例により新規性を欠

如している場合，特許法第 10

2 条に基づき拒絶することが

できる。クレームが新規性を

喪失しているが新規性を喪失

している が新規性を喪失し

ているとするには，引例が当

該クレームのすべて要素を教

示しなければならない。「クレ

ームは，そのクレームに記載

される一つ一つの要素が，単

一の先行技術の引例の中に，

記載が明示的にせよ潜在的に

せよ，確認される場合に限っ

て，新規性を喪失する。」Verd

egaal Bros. v. Union Oil C

o. of California, 814 F.2d

 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 

1053 (Fed. Cir. 1987)。「ク

レームが総称的にであれ選択

肢としてであれ，いくつかの

構造又は組成物を対象として

いるとき，そのクレームの範

囲内の構造又は組成物のいず

れにしろ先行技術において知

られている場合，そのクレー

審査便覧 

G 部 第 VI 章 新規性 

1. 第 54 条(2)に基づく技術

水準 

発明は，それが技術水準を

構成していなければ，新規な

ものとみなされる。「技術水

準」の定義については，G-IV,

 1 参照。なお，新規性(進歩性

とは異なるものとして，G-VI

I, 8 参照)を考慮するとき，

独立した複数の先行技術を組

み合わせることは許されない

ことを留意すべきである。ま

た，同一文献に記載された異

なる実施態様に属する独立し

た複数の事項を組み合わせる

ことも許されないが，その組

合せが具体的に示唆されてい

る場合はこの限りでない(T 3

05/87 参照)。選択発明の特別

な場合について G-VI,8 参照。

更に，明確に部分放棄された

事項(実施不可能な実施態様

を除外する放棄を除く)及び

文献で認められている先行技

術は，そこに明確に記述され

ている限り，その文献に組み

込まれているものとみなされ

る。文献中で使用されている

特別な用語を解釈するため

審査指南 

第 2部分第 3章 新規性 

2. 新規性の概念 

 新規性とは、発明又は実用

新案が現有技術に該当しない

こと、そして如何なる機構又

は個人でも、同様の発明又は

実用新案について、出願日以

前に専利局に出願を提出して

おらず、かつ出願日以降（出願

日を含む）に公開された専利

出願書類、若しくは公告され

た専利書類に記載されていな

いことを言う。 

 

第 2部分第 2章 3.1.2 独立請

求項と従属請求項 

独立請求項は発明又は実用

新案の技術方案を全体的に反

映し、技術的問題を解決する

ために必要な技術的特徴を記

載しなければならない。 

必要な技術的特徴とは、発

明又は実用新案でその技術的

問題を解決するには不可欠な

技術的特徴をいい、その総和

は、発明又は実用新案の技術

方案を構成するに足るもので

あって、背景技術におけるそ

の他の技術方案から区別させ

るようにしている。 

審査指針 

第 3部第 2章 新規性 

4. 新規性の判断 

(1)新規性の判断とは、請求項

に記載された発明が特許法第

29条第 1項各号のいずれか一

に該当するか否かについての

判断である。すなわち、請求項

に記載された発明が特許法第

29条第 1項各号の一の発明と

同一であれば新規性がない発

明であり、同一でなければ新

規性がある発明である。 

(2)請求項は、保護を受けよう

とする事項を記載した項であ

るので(特§42④)、発明の同

一性は、原則として請求項に

記載された事項から特定され

る発明の同一性の有無によっ

て判断する。 

(3)特許請求の範囲に請求項

が二以上ある場合には、請求

項ごとに新規性を判断する。 

4.3 新規性の判断方法 

新規性の判断は、請求項に

記載された発明と引用発明の

構成とを対比して、両者の構

成の一致点と差異点を抽出し

て判断する。請求項に記載さ

れた発明と引用発明の構成に

差異点がある場合には、請求
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の発明を「他のサブコンビ

ネーション」に関する事項

を用いて特定しようとする

記載がある場合 

 サブコンビネーションと

は、二以上の装置を組み合

わせてなる全体装置の発

明、二以上の工程を組み合

わせてなる製造方法の発明

等(以上をコンビネーショ

ンという。)に対し、組み合

わされる各装置の発明、各

工程の発明等をいう。 

4.1 請求項に係る発明の認

定 

審査官は、請求項に係る

発明の認定の際に、請求項

中に記載された「他のサブ

コンビネーション」に関す

る事項についても必ず検討

対象とし、記載がないもの

として扱ってはならない。

その上で、その事項が形状、

構造、構成要素、組成、作用、

機能、性質、特性、方法(行

為又は動作)、用途等(以下

この項(4.)において「構造、

機能等」という。)の観点か

らサブコンビネーションの

発明の特定にどのような意

味を有するのかを把握し

ムは新規性を欠くとみなされ

る。」Brown v. 3M, 265 F.3d

 1349, 1351, 60 USPQ2d 137

5, 1376 (Fed. Cir. 2001)(2

000年(Y2K)問題に対応するた

め，「少なくとも 2桁，3桁又

は 4 桁表示の一つ」で年月デ

ータを伴う記録に適用するこ

とができ，コンピュータ時計

をオフセットタイムに設定す

るシステムに対するクレーム

は，2桁フォーマットに限り年

月をオフセットするシステム

により新規性を欠くと判示さ

れた。)MPEP§2111.02 も参照

のこと。「同一である発明は，

その･･･クレームに記載され

るものと同じくらい完全で詳

細に示されなければならな

い。」Richardson v. Suzuki 

Motor Co., 868 F.2d 1226, 

1236, 9 USPQ2d 1913, 1920 

(Fed. Cir. 1989)。当該要素

はクレームによって必要とさ

れるとおり構成されなければ

ならないが，文字通りにとい

う基準ではない。すなわち，用

語の同一性は要求されない。B

ond, 910 F.2d 831, 15 USPQ

2d 1566 (Fed. Cir. 1990)。

状況によっては，特許法第 10

に、辞書又は参考文献を使用

することも更に許される。 

 

B 部 第 III 章 3.9 クレーム

構成要素の組合せ 

構成要素(たとえば，A，B及

びC)の組合せを特徴とするク

レームでは，この組合せにつ

いて調査すべきである。ただ

し，この目的で文献区分を調

査する場合は，当該構成要素

を含む各サブコンビネーショ

ン(たとえば，A及び B，A及び

C，B及び C並びに A，B，Cそ

れぞれ)も，その文献区分内で

同時に調査すべきである。サ

ブコンビネーション又は各構

成要素のいずれかに関する追

加の文献区分内の調査は，そ

の調査が当該組合せの進歩性

を評価するため，各要素の新

規性を確立するのに依然とし

て必要な場合に限り実施すべ

きである。 

 

F部 第 IV章 2.1 技術的特徴 

クレームは「発明の技術的

特徴」に基づき作成されなけ

ればならない。これは，たとえ

ば，商業上の利点又は他の非

技術的事項に関するいかなる

ある技術的特徴が必要な技

術的特徴であるかどうかを判

断するには、解決しようとす

る技術的問題を基に、説明書

に記述された全体の内容を考

慮しなければならない。単に、

実施例における技術的特徴を

必要な技術的特徴としてその

まま認定してはならない。 

ある専利出願の権利要求書

において、独立請求項により

限定される 1 つの発明又は実

用新案の保護範囲が最も広

い。 

もし、ある請求項は、同一種

類の別な請求項における全て

の技術的特徴を含んでおり、

かつ当該別な請求項の技術方

案をさらに限定しているなら

ば、当該請求項は従属請求項

になる。従属請求項は、付加的

な技術的特徴を用いて、引用

された請求項をさらに限定し

ているので、その保護範囲は

その引用された請求項の保護

範囲内に含まれるものであ

る。 

従属請求項の付加的な技術

的特徴は、引用された請求項

の技術的特徴についてさらに

限定している技術的特徴でも

項に記載された発明は新規性

がある発明であり、差異点が

なければ新規性がない発明で

ある。請求項に記載された発

明と引用発明が全面的に一致

する場合はもちろん、実質的

に同一である場合にも新規性

がない発明である。ここで、発

明が実質的に同一である場合

とは、課題解決のための具体

的手段における周知慣用技術

の単なる付加、転換、削除等で

あって新たな効果が生じず、

発明間の差異が発明の思想に

実質的な影響を及ぼさない非

本質的事項に過ぎない場合を

いう(大法院 2003.2.26.宣告

2001 フ 1624 判決参照)。 

 

第 2 部第 5 章 5. 単一性の判

断事例 

(1)独立項が「特別な技術的特

徴」を有している場合には、こ

れを引用する従属項は、その

独立項の技術的特徴を全て含

むため同一の「特別な技術的

特徴」を有することとなり請

求項間には単一性が満たされ

る。下の例で A+B が「特別な

技術的特徴」であるなら、すべ

ての請求項に同一の特別な技
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て、請求項に係るサブコン

ビネーションの発明を認定

する。その把握の際には、明

細書及び図面の記載並びに

出願時の技術常識を考慮す

る。 

4.1.1 「他のサブコンビネ

ーション」に関する事項が

請求項に係るサブコンビネ

ーションの発明の構造、機

能等を特定していると把握

される場合 

この場合は、審査官は、請

求項に係るサブコンビネー

ションの発明を、そのよう

な構造、機能等を有するも

のと認定する。 

例 1：検索ワードを検索サー

バに送信し、検索サーバか

ら直接受信した返信情報を

復号手段で復号して検索結

果を表示手段に表示するク

ライアント装置であって、

前記検索サーバは前記返信

情報を暗号化方式 A により

符号化した上で送信するこ

とを特徴とするクライアン

ト装置 

(説明)出願時の技術常識を

考慮すると、暗号化方式 A 

に対応した復号手段を用い

2 条の拒絶に複数の引例を用

いることが許されることに留

意。MPEP§2131.01 を参照の

こと。 

 

2111 クレームの解釈；最も広

範な合理的解釈 

クレームは、明細書からみ

て、最も広く合理的な解釈が

なされなくてはならない。 

… 

 

2111.02 前提部分の効力 

前提部分がクレームを限定

するかどうかの判断は，事例

ごとの事実に照らしてその都

度行われる。前提部分がクレ

ームの範囲を限定する場合を

定義するリトマス試験はな

い。Catalina Mktg. Int’l 

v. Coolsavings.com, Inc., 

289 F.3d 801, 808, 62 USPQ

2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2

002)。クレームの範囲に対す

る前提部分の影響を検討する

様々な判決から浮かび上がる

指標についての議論及びこれ

らの原則を解説する仮説例に

ついて，同じく 808-10, 62 U

SPQ2d at 1784-86を参照のこ

と。「クレーム前提部分は当該

記載もクレームに含めてはな

らないことを意味するが，目

的の記載は，それが発明を規

定するのに役立つ場合は，許

されるべきである。すべての

特徴を構造上の限定により表

現する必要はない。機能上の

特徴は，当該技術の熟練者が

発明的技能を用いることな

く，その機能を発揮させる手

段を難なく提供することがで

きれば，それを含むことがで

きる(F-IV, 6.5 参照)。病状

の機能的な定義に関する特別

な場合については，F-IV, 4.

22 参照。発明の技術的応用と

いう意味における，発明の使

用に関するクレームは許され

る。 

2.2 二部構成 

規則 43(1)(a)及び(b)は，

クレームとして「適切である

限り」採用すべき 2 部分から

なる方式を定義している。最

初の部分は，「発明の主題の明

示」を表示する記載，すなわ

ち，発明が関係する装置，方法

等の一般的技術分類の記載を

含む。それに続いて，「クレー

ムされる主題の定義に必要で

あるが，組み合わされて先行

良いし、追加される技術的特

徴でも良い。 

1 件の専利出願の権利要求

書において、少なくとも 1 つ

の独立請求項を有しなければ

ならない。2 つ又は 2 つ以上

の独立請求項がある場合、一

番先頭に書いてある独立請求

項は第一独立請求項、その他

の独立請求項は並列独立請求

項と呼ばれる。審査官が注意

しなければならないのは、並

列独立請求項も、前の独立請

求項を引用する場合がある。

例えば、「請求項 1における方

法を実施する装置で、…」、「請

求項 1 における製品を製造す

る方法で、…」、「請求項 1 に

おける部品を含む設備で、

…」、「請求項 1 におけるコン

セントに対応するプラグで、

…」など。このようなその他の

独立請求項を引用する請求項

は並列独立請求項であり、従

属請求項と見なされてはなら

ない。こうした別の請求項を

引用している独立請求項の保

護範囲を確定する時に、引用

された請求項の全ての特徴を

配慮しなければならないが、

その実際の限定役目は、最終

術的特徴である A+B が存在す

るため、請求項 1 と請求項 1

の従属項である請求項 2、3間

には単一性が満たされる。 

(例)【請求項 1】:特徴 A+B を

有する表示装置 

【請求項2】:第 1項において、

特徴 Cを付加した表示装置 

【請求項3】:第 1項において、

特徴 Dを付加した表示装置 

これは上位概念の発明を記載

した請求項を引用する下位概

念の発明の従属項間にも同一

に適用される。下の例で請求

項 1 と請求項 2 及び 3 は、い

わゆる上位概念と下位概念の

関係にある。請求項 1、2、3の

間に同一の特別な技術的な特

徴を‘ポリエチレン樹脂の表

面を酸によって処理する技

術’とみるとき、請求項 1、2、

3間には単一性が満たされる。 

(例)【請求項 1】:ポリエチレ

ン樹脂の表面を酸によって処

理する方法 

【請求項2】:第 1項において、

酸は硫酸である方法 

【請求項3】:第 1項において、

酸は硝酸である方法 

(2)その他、単一性の判断と関

連して次の例を参照する。 



 

参考資料１－１ 

11 
 

なければ、クライアント装

置において、検索結果を表

示することはできない。し

たがって、検索サーバが返

信情報を暗号化方式 A で暗

号化した上で送信すること

は、クライアント装置の復

号手段が暗号化方式 A に対

応した復号処理を行うとい

う点で、クライアント装置

を特定している。よって、サ

ブコンビネーションの発明

であるクライアント装置に

ついて、そのような特定が

なされているものとして請

求項に係る発明を認定す

る。 

例 2：収容凹部内の 4 つの

内側側面のうちの一の側面

に給電端子を備え、その給

電端子とは反対の側面に受

光手段を備えた充電器に収

容可能な、充電端子を備え

た携帯電話機であって、前

記充電器が前記受光手段を

用いて携帯電話機の充電完

了を示すランプの色を検知

し、充電を停止することを

特徴とする携帯電話機 

(説明)充電器の給電端子と

受光手段との位置関係によ

クレーム全体が示す趣旨が書

かれている。」Bell Communic

ations Research, Inc. v. V

italink Communications Cor

p., 55 F.3d 615, 620, 34 U

SPQ2d 1816, 1820 (Fed. Ci

r. 1995)。「クレーム前提部分

が，クレーム全体の文脈に読

み込まれる場合は，当該クレ

ームの限定を記載する，或い

は，クレーム前提部分が当該

クレームに『命，意味及び活力

を与えために必要』な場合は，

そのクレーム前提部分は当該

クレームのバランスをとって

いるかのように解釈されなく

てはならない。」Pitney Bowe

s, Inc. v. Hewlett-Packard

 Co., 182 F.3d 1298, 1305,

 51 USPQ2d 1161, 1165-66 

(Fed. Cir. 1999)。… 

I. 構造を限定する前提部分

の説明 構造を限定する前提

部分の説明 

クレームされた発明の構造

を限定する前提部分のいかな

る用語もクレームを限定する

として取り扱われねばならな

い。参照事例として，Corning

 Glass Works v. Sumitomo E

lec. U.S.A., Inc., 868 F.2

技術の一部を構成する技術的

特徴」の記載を含む。先行技術

の特徴に関するこの記載は，

独立クレームに限り適用され

るものであって，従属クレー

ムには適用されない(F-IV, 

3.4 参照)。規則 43 の規定か

ら明らかなように，発明に関

連した先行技術の特徴のみに

言及すればよい。たとえば，発

明が写真機に関するものであ

るが，進歩性が専らシャッタ

ーに関しているものであれ

ば，クレームの最初の部分は

「フォーカルプレーンシャッ

ターを備えた写真機」と記載

すれば十分であり，レンズ及

びビューファインダーのよう

な写真機の他の既知の特徴に

言及する必要はない。第 2 の

部分，すなわち，「特徴部分」

は，当該発明が先行技術に追

加する特徴，すなわち，同規則

の(1)(a)(最初の部分)に記載

されている特徴との組合せと

して，保護が求められている

技術的特徴を記載すべきであ

る。第 54 条(2)に従う技術水

準に属する単一の文献，たと

えば，調査報告書において引

用されたものにより，クレー

的に当該独立請求項の保護主

題に与えた影響において具現

しなければならない。 

状況によっては、形式上の

従属請求項（つまり、それに従

属請求項の引用部分が含まれ

ている）が、実体的には従属請

求項であるとは限らない。例

えば、独立請求項 1 は「特徴

Xを含む工作機械」であり、そ

の後の別の請求項は「請求項

1に述べた工作機械に基づき、

特徴 Y を特徴 X に代えること

を特徴とする」との場合には、

後者の請求項も独立請求項で

ある。審査官は書き方の形式

だけにより後者の請求項を従

属請求項と判定してはならな

い。 

 

請求項が、他の請求項の特

別な技術的特徴を含む場合 

【請求項1】ランプ用フィラメ

ント A 

【請求項2】フィラメントAが

あるランプ B 

【請求項3】フィラメントAが

あるランプ B と回転リム C か

ら構成されるサーチライト(s

earchlight) 

 請求項 1 の‘フィラメント

A’が「特別な技術的特徴」で

あるなら、すべての請求項の

間に共通するため、請求項 1、

2 及び 3 の間には単一性が存

在する。 

 互いに相応する特別な技術

的特徴を有する場合 

【請求項 1】:映像信号の時間

軸伸張器を備えた送信機 

【請求項 2】:受信した映像信

号の時間軸圧縮器を備えた受

信機 

【請求項 3】:映像信号の時間

軸伸張器を備えた送信機と、

受信した映像信号の時間軸圧

縮器を備えた受信機からなる

映像信号の伝送装置 

請求項 1 の時間軸伸張器が

「特別な技術的特徴」で、請求

項 2 の時間軸圧縮器が「特別
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り、携帯電話機の充電端子

とは反対側の側面にランプ

が設けられるという位置関

係が特定されている。よっ

て、サブコンビネーション

の発明である携帯電話機に

ついて、そのような特定が

なされているものとして請

求項に係る発明を認定す

る。 

4.1.2 「他のサブコンビネ

ーション」に関する事項が、

「他のサブコンビネーショ

ン」のみを特定する事項で

あって、請求項に係るサブ

コンビネーションの発明の

構造、機能等を何ら特定し

ていない場合 

この場合は、審査官は、

「他のサブコンビネーショ

ン」に関する事項は、請求項

に係るサブコンビネーショ

ンの発明を特定するための

意味を有しないものとして

発明を認定する。 

例 1：検索ワードを検索サー

バに送信し、返信情報を受

信して検索結果を表示手段

に表示することができるク

ライアント装置であって、

前記検索サーバが検索ワー

d 1251, 1257, 9 USPQ2d 196

2, 1966 (Fed. Cir. 1989)

(前提部分の記載が構造的限

定であるかどうかの判定は，

「当該発明が実際に発明し当

該クレームによって包含する

ことを意図するものの理解を

得るため」の当該出願全体の

審査に基づいてのみ決定する

ことができる。)；Pac-Tec I

nc. v. Amerace Corp., 903 

F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1

871, 1876 (Fed. Cir. 1990)

(構造的限定を構成する前提

部分の文言は，現実に，クレー

ムされた発明の部分である)。

次も参照のこと。 Stencel, 

828 F.2d 751, 4 USPQ2d 107

1 (Fed. Cir. 1987)(問題の

クレームはねじ付きカラーの

ジョイントを固定するための

ドライバーに向けられた；し

かし，当該クレーム本体部に

はクレームされた物品の部品

としてそのカラーの構造が直

接的に含まれていない。審査

官はその前提部分(当該カラ

ー構造を述べていた)をクレ

ームを限定するものとして考

慮しなかった。裁判所は当該

カラー構造を無視できないと

ムの第 2 の部分の 1 又は複数

の特徴が当該クレームの最初

の部分の特徴すべてと組み合

わされたものとして既知であ

ったこと，及びその組合せに

おいて，当該発明に従う特徴

すべての組合せと同じ効果を

有することが判明すれば，審

査官は，そのような 1 又は複

数の特徴を最初の部分へ移し

変えるよう要求すべきであ

る。ただし，クレームが新規な

組合せに関するものであり，

かつ，クレームの特徴の先行

技術部分と特徴部分との両部

分への分割が，不正確になる

ことなく複数の方法で可能で

あり，極めて実質的な理由が

ない限り，出願人の選択した

分割が不正確でなければ，出

願人に対し，自らが選択した

分割と異なる特徴の分割を強

要してはならない。出願人が

利用可能な最も近接する先行

技術から引き出すことができ

る以上の特徴を前置きとして

含めることを主張する場合

は，これを認めるべきである。

それ以外の先行技術が利用で

きない場合には，特徴部分に

先行するその部分は進歩性の

な技術的特徴」であり、これら

は互いに相応する技術的特徴

(いわゆるサブコンビネーシ

ョンとサブコンビネーショ

ン)であるなら、請求項 1と請

求項 2 の間には単一性が存在

する。請求項 3 は、請求項 1

及び請求項 2 の「特別な技術

的特徴」等を全て含むため請

求項 1 及び請求項 2 と単一性

がある(いわゆるコンビネー

ションとサブコンビネーショ

ン)。 

同一であるか相応しない特

別な技術的特徴を有する場合 

【請求項1】直流モータ用制御

回路 A 

【請求項2】直流モータ用制御

回路 B 

【請求項 3】制御回路 A があ

る直流モータを利用する装置 

【請求項 4】制御回路 B があ

る直流モータを利用する装置 

直流モータに使用されると

いう事実が「特別な技術的特

徴」でない場合であり、‘制御

回路 A’が一つの「特別な技術

的特徴」で、‘制御回路 B’も

‘制御回路A’とは関連がない

がまた他の「特別な技術的特

徴」である場合、請求項 1 と
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ドの検索頻度に基づいて検

索手法を変更することを特

徴とするクライアント装置 

(説明)検索サーバが検索ワ

ードの検索頻度に基づいて

検索手法を変更すること

は、検索サーバがどのよう

なものであるのかについて

特定する一方で、クライア

ント装置の構造、機能等を

何ら特定していない。した

がって、検索サーバが検索

ワードの検索頻度に基づい

て検索手法を変更する点

は、サブコンビネーション

の発明であるクライアント

装置を特定するための意味

を有しないものとして、請

求項に係る発明を認定す

る。 

例 2：湿度センサを備えた画

像形成装置に装着可能な、

液体インク収納容器であっ

て、前記画像形成装置がイ

ンクをシート部材に向けて

吐出する圧力を、前記湿度

センサにより検出された湿

度に応じて制御することを

特徴とする液体インク収納

容器 

(説明)画像形成装置が検出

判示した。当該クレームは当

該カラーを直接的には限定し

ていないが，前提部分に記載

される当該カラー構造が当該

ドライバーの構造を限定して

いる。「特許性が評価される枠

組み(先行技術から教示され

る内容)は，広義にすべてのド

ラーバーというのではなく，

当該クレームが限定している

ように，このカラーと組み合

わせて使用するのに適したド

ライバーである。」Id. at 10

73，828 F.2d at 754。) 

II. 目目的又は意図した用途

を記載する前提部分の説明 

クレームの前提部分はクレ

ーム全体の文脈に読み込まれ

ねばならない。(前提部分の記

載が構造的限定であるか，又

は単なる目的若しくは用途の

陳述であるかどうかの判定

は，「当該発明が実際に発明し

当該クレームによって包含す

ることを意図するものの理解

を得るための当該[記録]の全

体についての審査に基づいて

のみ決定することができる。」

Corning Glass Works, 868 

F.2d at 1257，9 USPQ2d at 

1966。クレームの本体部が完

欠如による拒絶理由を提起す

るために利用されるだろう。 

3.2 独立クレームの数 

…1 のカテゴリーに 1 の独

立クレームという原則の例外

に該当する典型的な状況の例

は次のとおりである。 

(i)相互に関連する複数の製

品の例(規則 43(2)(a)) 

– プラグとソケット 

– 送信機と受信機 

– 中間製品と最終化学製品 

– 遺伝子，遺伝子構成，宿主，

タンパク質と薬剤 

規則 43(2)(a)の適用におい

て，「相互に関連する」の用語

は，「相互に補完する又は協働

する異なる物」を意味すると

解釈される。更に，「製品」の

用語が装置を含むと考えられ

るため，規則 43(2)(a)は装置

クレームも包含すると解釈す

ることができる。 

(ii)製品若しくは装置の，複

数の異なる進歩的使用の例

(規則 43(2)(b)) 

– 第 1 次医学的適用が公知で

ある場合の，第 2 次以後の医

学的適用に関するクレーム(G

-II, 4.2 参照) 

– 成分 X を、多様な目的、例

請求項 3 の間又は請求項 2 と

請求項 4 の間には単一性があ

るが、請求項 1 と請求項 2 の

間又は請求項 3 と請求項 4 間

には単一性がない。 

単一でない請求項の技術的

特徴を含む場合 

【請求項 1】特徴 A を有する

コンベヤベルト 

【請求項 2】特徴 B を有する

コンベヤベルト 

【請求項 3】特徴 A及び特徴 B

を有するコンベヤベルト 

‘特徴 A’が一つの「特別な

技術的特徴」で、‘特徴 B’は

また他の一つの「特別な技術

的特徴」である場合、請求項 1

と請求項 3 の間又は請求項 2

と請求項 3 の間には単一性が

あるが、請求項 1 と請求項 2

の間には単一性がない。 
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した湿度に応じてインクを

吐出する圧力を制御するこ

とは、画像形成装置がどの

ようなものであるかについ

て特定する一方で、液体イ

ンク収納容器の構造、機能

等を何ら特定していない。

したがって、画像形成装置

が湿度センサを備え、その

湿度センサにより検出され

た湿度に応じてインクを吐

出する圧力を制御する点

は、サブコンビネーション

の発明である液体インク収

容容器を特定するための意

味を有しないものとして、

請求項に係る発明を認定す

る。 

例 3：キーホルダーのホルダ

ーリングに吊り下げること

ができるように穴が設けら

れたキーにおいて、操作す

ることで警報音を出力する

防犯ブザーが前記キーホル

ダーに取り付けられている

ことを特徴とするキー 

(説明)キーホルダーに防犯

ブザーが取り付けられてい

ることは、キーホルダーが

どのようなものであるのか

について特定する一方で、

全かつ本質的にクレームされ

た発明の限定のすべてを述べ

ており，前提部分はクレーム

された発明の何らかの限定の

明確な定義というよりは，例

えば，当該発明の目的又は意

図した用途を述べているだけ

の場合，その前提部分は限定

とみなされず，クレームの解

釈にとって何ら意味はない。P

itney Bowes, Inc. v. Hewle

tt-Packard Co., 182 F.3d 1

298, 1305, 51 USPQ2d 1161,

 1165 (Fed. Cir. 1999)。次

も参照のこと。Rowe v. Dror,

 112 F.3d 473, 478, 42 USP

Q2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 

1997)(「特許権者がクレーム

本体部に構造的に完全な発明

を定義し，その前提部分を当

該発明の目的又は意図した用

途を記述するのみに使用して

いる場合，その前提部分はク

レームを限定するものではな

い。」)；Kropa v. Robie, 18

7 F.2d at 152，88 USPQ2d a

t 480-81(前提部分はクレー

ムが製品に向ける限定ではな

く，その前提部分は単に当該

クレームの残りの部分によっ

て定義される旧製品に本来備

えば、美容のために毛髪を強

化しても発の成長を促進する

ことに適用するクレーム、 

(iii)特定の課題の代替的解

決の例(規則 43(2)(c)) 

– 化合物のグループ 

– その化合物を生成するため

の 2以上の方法 

(iv)許容されるクレームの種

類の例 

… 

ただし，複数の独立クレーム

が十分に異ならない同様の実

施態様を対象とする場合(た

とえば，前記方法を実行する

ために適合され，任意に電子

搬送波信号を運ぶコンピュー

タ・プログラム－方法ステッ

プ A, B,…を実行するために

適合されたソフトウェアコー

ドから成るコンピュータ・プ

ログラム)は，規則 43(2)に基

づく例外は一般に適用されな

いことに留意すべきである。

規則43(2)(c)の適用において

は，「代替的な解決」の用語は，

「異なる相互排他的な可能

性」と解釈することができる。

更に，単一のクレームに代替

的な解決を包含することがで

きるのであれば，出願人はそ
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キーの構造、機能等を何ら

特定していない。したがっ

て、キーホルダーに防犯ブ

ザーが取り付けられている

点は、サブコンビネーショ

ンの発明であるキーを特定

するための意味を有しない

ものとして、請求項に係る

発明を認定する。ただし、審

査官は、サブコンビネーシ

ョンと、「他のサブコンビネ

ーション」とが異なる物又

は方法であることのみに着

目し、「他のサブコンビネー

ション」に関する事項がサ

ブコンビネーションの発明

を特定するための意味を有

しないものと誤解しないよ

うに留意しなければならな

い。 

4.2.1 請求項中に記載され

た「他のサブコンビネーシ

ョン」に関する事項がサブ

コンビネーションの発明の

構造、機能等を特定してい

ると把握される場合 

サブコンビネーションの

発明と、引用発明との間に

相違点があるときには、審

査官は、このサブコンビネ

ーションの発明が新規性を

わっている性質を記載するだ

けである)；STX LLC. v. Bri

ne, 211 F.3d 588, 591, 54 

USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Ci

r. 2000)(ラクロススティッ

クのヘッドについて書かれた

クレームの「改良されたプレ

ーイング及びハンドリング特

性を提供する」前提部分の表

現はクレームを限定するもの

ではないとされている)。…審

査において，クレームされて

いる発明の目的又は意図した

用途を記載する前提部分の陳

述は，記載される目的又は意

図した用途がクレームされて

いる発明と先行技術との構造

的違い(若しくは方法クレー

ムの場合は操作の違い)をも

たらすかどうかを明らかにす

るため評価されねばならな

い。違いがあれば，その記載は

クレームを限定する役目を果

たしている。参照事例として，

 Otto, 312 F.2d 937, 938, 

136 USPQ 458, 459 (CCPA 19

63)(当該クレームはヘアカラ

ーの芯部材とヘアカラーの芯

部材を作成するプロセスに向

けられた。裁判所は，ヘアカー

ルという意図した用途は，作

うすべきである。たとえば，同

一カテゴリーの独立クレーム

に重複及び類似する特徴があ

るのならば，その特徴は不可

欠な特徴に共通の言葉を選択

することなどによってそのク

レームを単一の独立クレーム

で置き換えるのが適切である

ことを示している(F-4.5 参

照)。 

3.8 他のクレーム又は他のカ

テゴリーのクレームの特徴の

引用を含む独立クレーム 

あるクレームは，他のクレ

ームが規則 43(4)において規

定された従属クレームでなく

ても，当該他のクレームの引

用を含むこともできる。この

1例は，カテゴリーが異なるク

レームを引用するクレームで

ある(たとえば，「…クレーム

1 の方法を実施するための装

置」又は「…クレーム 1 の製

品を製造するための方法」)。

同様に，F-IV, 3.2(i)のプラ

グとソケットの例のような場

合は，共動する他方の部分を

引用する，一方の部分に関す

るクレーム(たとえば，「…ク

レーム 1 のソケットと共動す

るためのプラグ」)は，従属ク
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有しているものと判断す

る。ただし、その相違点がサ

ブコンビネーションの発明

の作用、機能、性質、特性、

方法(行為又は動作)、用途

等に係るものである場合の

新規性の判断については、

2.、3.及び 5.を参照。 

例 1：検索ワードを検索サー

バに送信し、検索サーバか

ら直接受信した返信情報を

復号手段で復号して検索結

果を表示手段に表示するク

ライアント装置であって、

前記検索サーバは前記返信

情報を暗号化方式 A により

符号化した上で送信するこ

とを特徴とするクライアン

ト装置(4.1.1 の例 1 と同

じ。) 

(説明)検索ワードを検索サ

ーバに送信し、返信情報を

受信して検索結果を表示手

段に表示するクライアント

装置において、暗号化方式 A

 に対応する復号手段を備

えたものが公知でないなら

ば、請求項に係る発明は新

規性を有している。 

例 2：収容凹部内の 4つの内

側側面のうちの一の側面に

成する構造及びプロセスに何

ら意味がないとした。)； Sin

ex, 309 F.2d 488, 492, 135

 USPQ 302, 305 (CCPA 1962)

(装置クレームにおける意図

した用途の陳述には，従来の

装置を超える違いはない。)従

来技術の構造が当該前提部分

に記載される意図した用途を

果たすことが可能であれば，

当該クレームに適合する。参

照事例として， Schreiber, 

128 F.3d 1473, 562100-147

7, 44 USPQ2d 1429, 1431 (F

ed. Cir. 1997)(引用例のデ

ィスペンサー(油差しからオ

イルを小出しするなどの目的

に有用であるとして開示され

た注ぎ口)は，出願人のクレー

ム1(所定の方法でポップコー

ンを小出しするための小出し

口)に記載される方法でポッ

プコーンを注ぐことができる

であろうとする審判部の事実

認定に基づく新規性の欠如に

よる拒絶が支持された。本件

で引用された裁判例も参照。M

PEP§2112 から§2112.02 ま

でも参照のこと。 

しかしながら，「前提部分は

クレーム構成についての背景

レームではない。これらすべ

ての例において，審査官は，引

用を含むクレームについて，

引用されるクレームの特徴を

必然的に含む程度及び含まな

い程度を慎重に検討すべきで

ある。実際，明瞭性の欠如及び

技術的特徴(規則 43(1))の記

述の欠如の拒絶理由は，単に

「クレーム 1 の方法を実施す

るための装置」と述べるクレ

ームに対して適用される。カ

テゴリーの変更をするだけで

クレームが独立したものとな

ってしまうため，出願人はク

レーム中に装置の不可欠な要

素を明記するよう求められる

べきである。あるカテゴリー

に属するクレームの主題は，

特徴に関してある程度は別の

カテゴリーから区別されるこ

とができるものでもある。し

たがって，構造が十分に明確

にされる場合は，ある装置を

それが実施できる機能に関し

て区別したり，又はある方法

をそれを実施するために装置

に構造上不可欠な特徴に関し

て区別したり，又は装置のあ

る要素は，それの製造方法に

関して区別することができる
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給電端子を備え、その給電

端子とは反対の側面に受光

手段を備えた充電器に収容

可能な、充電端子を備えた

携帯電話機であって、前記

充電器が前記受光手段を用

いて携帯電話機の充電完了

を示すランプの色を検知

し、充電を停止することを

特徴とする携帯電話機(4.

1.1 の例 2と同じ。) 

(説明)充電端子と充電完了

を示すランプとを備えた携

帯電話機において、充電端

子のある側面とは反対側の

側面にランプが設けられて

いるものが公知でないなら

ば、請求項に係る発明は新

規性を有している。 

4.2.2 請求項中に記載され

た「他のサブコンビネーシ

ョン」に関する事項がサブ

コンビネーションの発明の

構造、機能等を何ら特定し

ていない場合 

この場合は、「他のサブコ

ンビネーション」に関する

事項と、引用発明特定事項

とに記載上、表現上の相違

が生じていても、他に相違

点がなければ、サブコンビ

を提供することができる，と

りわけ･･･その前提部分の意

図した用途の記載が当該特許

の審査履歴において先行技術

を区別する根拠を形成してい

る場合である。」Metabolite 

Labs., Inc. v. Corp. of A

m. Holdings, 370 F.3d 135

4, 1358-62, 71 USPQ2d 108

1, 1084-87 (Fed. Cir. 200

4)。問題の特許クレームはビ

タミン B12 又は葉酸の欠乏症

を検出する次の 2 段階から成

る方法に向けられた。(i)体液

を分析してホモシステインの

「上昇したレベル」を求める。

次に，(ii)「上昇した」レベル

をビタミン欠乏症と「相関さ

せる」。Id at 1358-59，71 U

SPQ2d at 1084。裁判所は，争

点となっているクレームの用

語「相関させる」は，上昇した

レベルのみではなく，上昇し

たレベルもしていないレベル

も共に比較することを含むと

述べた。なぜなら，先行技術を

克服するために審査過程で，

クレームの「相関させる」ステ

ップを前提部分を直接結びつ

けて追加したからである。Id 

at 1362，71 USPQ2d at 108

こともある。ただし，これらの

クレームの表現及びクレーム

された主題の評価に際して

は，製品クレーム(デバイス，

装置又は系統)と製法クレー

ム(方法，作用又は用途)との

間では明確な区別が維持され

なければならない。たとえば，

装置のクレームは，通常は装

置が使用される方法によるの

みでは，限定させることはで

きない。このため，単に「製法

Y を実施するために用いられ

る装置Z」と読み取れるクレー

ムに対しても，明瞭性の欠如

及び技術的特徴の記述の欠如

が拒絶理由として提起される

べきである(規則 43(1))。製

品クレームの対象である製品

を生じさせる方法に関するク

レームにおいて，その製品ク

レームに特許性があれば，当

該製法クレームの新規性及び

非自明性に関して別個に審査

する必要はない。ただし，製品

クレームにおいて定義される

製品の特徴すべてが必ず(G-V

II, 13 も参照)クレームされ

た方法から生じることを条件

とする(F-IV, 4.5 及び T 169

/88 参照)。これは，製品の用
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ネーションの発明と引用発

明との間で、構造、機能等に

差異は生じない。したがっ

て、審査官は、このサブコン

ビネーションの発明が新規

性を有していないと判断す

る。 

例 1：検索ワードを検索サー

バに送信し、返信情報を受

信して検索結果を表示手段

に表示することができるク

ライアント装置であって、

前記検索サーバが検索ワー

ドの検索頻度に基づいて検

索手法を変更することを特

徴とするクライアント装置

(4.1.2 の例 1と同じ。) 

(説明)検索ワードを検索サ

ーバに送信し、返信情報を

受信して検索結果を表示手

段に表示することができる

クライアント装置が公知で

あれば、請求項に係る発明

は新規性を有していない。

検索サーバが検索ワードの

検索頻度に基づいて検索手

法を変更する点において、

その公知のクライアント装

置と、請求項に係る発明の

クライアント装置とは、記

載上、表現上の相違がある

7。前提部分のビタミン欠乏症

「検出」についての意図した

用途の記載は，クレームされ

た発明を「検出」方法としてお

り，従って「上昇した」レベル

を検出することに限定されな

い。次も参照のこと。Catalin

a Mktg. Int’l, 289 F.3d a

t 808-09，62 USPQ2d at 178

5。(「手続中のクレームされ

ている発明を先行技術から区

別することについての前提部

分への明確な依拠は，そのよ

うな依拠が，一つにはクレー

ムされている発明を定義する

ための前提部分の使用を意味

するので，前提部分をクレー

ムの限定に変換する。･･･しか

し，このような依拠がない場

合，クレーム本体部が構造的

に完全な発明を記載してお

り，前提部分がなくてもクレ

ームされている発明の構造又

は工程に影響を与えない場合

は，前提部分は一般に限定し

ない。」従って，「クレームさ

れている発明の便益又は機能

を単に称賛するだけの前提部

分の文言は，特許を取得する

上で重要なものとしてそれら

の便益又は機能に明確に依拠

途に関するクレームについて

も，当該製品に特許性があり，

かつ，クレームされたその特

徴をもって使用される場合に

適用される(T 642/94 参照)。

その他のすべての例において

は，引用されるクレームの特

許性は，当該引用を含む独立

クレームの特許性を必ずしも

意味するものではない。方法，

製品及び／又は用途クレーム

異なる有効日を有している場

合は(F-VI, 1 及び 2 参照)，

中間文献を考慮して，別個の

審査が依然として必要であろ

う(G-VII, 13 も参照)。 

4.14 用途別の有体物の引用

による定義 

物理的有体物(製品，装置)

に関するクレームにおいて，

その有体物の用途に関する特

徴を引用して発明を定義しよ

うとする場合は，明瞭性の欠

如が生じることがある。特に

これに該当するのは，クレー

ムが有体物自体を規定するの

みでなく，クレームされた有

体物の部分ではない第 2 の有

体物に対する関係も特定して

いる場合(たとえば，エンジン

用のシリンダヘッドであっ
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ものの、構造、機能等に差異

はないからである。 

例 2：湿度センサを備えた画

像形成装置に装着可能な、

液体インク収納容器であっ

て、前記画像形成装置がイ

ンクをシート部材に向けて

吐出する圧力を、前記湿度

センサにより検出された湿

度に応じて制御することを

特徴とする液体インク収納

容器(4.1.2 の例 2と同じ。) 

(説明)画像形成装置に装着

可能な液体インク収納装置

が公知であれば、請求項に

係る発明は新規性を有して

いない。画像形成装置が湿

度センサを備え、その湿度

センサにより検出された湿

度に応じてインクを吐出す

る圧力を制御する点におい

て、その公知の液体インク

収納装置と、請求項に係る

発明の液体インク収納装置

とは、記載上、表現上の相違

があるものの、構造、機能等

に差異はないからである。 

例 3：キーホルダーのホルダ

ーリングに吊り下げること

ができるように穴が設けら

れたキーにおいて、操作す

していないため，クレームの

範囲を限定しない。」)In Pol

y-America LP v. GSE Lining

 Tech. Inc., 383 F.3d 130

3, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1

689 (Fed. Cir. 2004),裁判

所は，「’047 特許全体を検討

すると，『吹込フィルム』に関

する前提部分の文言は当該発

明の目的又は意図した用途を

記述していないが，クレーム

されている発明の基本的特性

を開示しており，当該クレー

ムの限定として解釈されるの

が適切である･･･。」とした。

比較事例として，Intirtool,

 Ltd. v. Texar Corp., 369 

F.3d 1289, 1294-96, 70 USP

Q2d 1780, 1783-84 (Fed. Ci

r. 2004)(「重ねた板金のせん

孔と連結を同時にできる手持

ちの穴開けぺンチ」をに関す

る特許クレームの前提部分

は，次の理由で当該クレーム

を限定していないとされた。

(i)当該クレーム本体部はそ

の前提部分がなくても「構造

的に完全な発明」を記載して

おり，(ii)発明の「せん孔と

連結」機能に言及する審査履

歴の陳述は，当該前提部分が

て，それがエンジンにおける

その所在箇所についての特徴

に規定されている場合)であ

る。2の有体物の組合せに対す

る制限を検討する前に常に留

意すべきことであるが，出願

人は通常，第 1 の有体物それ

自体について，それが第 2 の

有体物に対する関係によって

当初規定されたものであって

も，独立の保護を受ける資格

がある。第 1 の有体物につい

ては通常，第 2 の有体物とは

独立して反復生産及び市販す

ることができるので，適当に

クレームを表現する(たとえ

ば，「連結した」の代わりに「連

結可能」という言葉を使用す

る)ことによって，独立の保護

を得ることが可能となる。第

1 の有体物それ自体について

明瞭な規定を示すことが不可

能であれば，クレームは，第 1

及び第 2 の有体物の組合せ

(たとえば，「シリンダヘッド

を有するエンジン」又は「シリ

ンダヘッドからなるエンジ

ン」)を対象にすべきである。 

独立クレームにおける第 1 の

有体物の寸法及び／又は形状

について，クレームされた第
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ることで警報音を出力する

防犯ブザーが前記キーホル

ダーに取り付けられている

ことを特徴とするキー(4.

1.2 の例 3 と同じ。) 

(説明)キーホルダーのホル

ダーリングに吊り下げるこ

とができるように穴が設け

られたキーが公知であれ

ば、請求項に係る発明は新

規性を有していない。操作

することで警報音を出力す

る防犯ブザーがキーホルダ

ーに取り付けられている点

において、その公知のキー

と、請求項に係る発明のキ

ーとは、記載上、表現上の相

違があるものの、構造、機能

等に差異はないからであ

る。 

4.2.3 請求項中に「他のサ

ブコンビネーション」に関

する記載がされていること

により、引用発明との対比

が困難であり、厳密な対比

をすることができない場合 

この場合は、請求項に係

る発明の新規性又は進歩性

が否定されるとの一応の合

理的な疑いを抱いたときに

限り、審査官は、新規性又は

限定になるために必要とされ

る，当該前提部分への「明確な

依拠」を構成するものではな

い。) 

1 の有体物の部分ではないが

用途を通じて関係する第 2 の

有体物の寸法又は対応する形

状を引用することによって，

規定することも認められる。

… 
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進歩性が否定される旨の拒

絶理由通知をすることがで

きる。ただし、その合理的な

疑いについて、拒絶理由通

知の中で説明しなければな

らない。 

 

 

進

歩

性 

審査基準 

第 III 部第 2 章第 2 節 進

歩性 

1. 概要 

特許法第 29 条第 2項は、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(以下この部において

「当業者」という。) が先行

技術に基づいて容易に発明

をすることができたとき

は、その発明(進歩性を有し

ていない発明)について、特

許を受けることができない

ことを規定している。… 

2. 進歩性の判断に係る基

本的な考え方 

…審査官は、請求項に係

る発明の進歩性の判断を、

先行技術に基づいて、当業

者が請求項に係る発明を容

易に想到できたことの論理

の構築(論理付け)ができる

か否かを検討することによ

り行う。 

MPEP 

2141 特許法第 103 条に基づ

く自明性の判断に関する審査

指針 

特許法第 103 条特許要件；非

自明の主題 

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

係る技術の熟練者にとって自

明であると思われる場合に

は，取得することができない。

… 

II.Graham v. John Deere C

o.事例に関する基本的な事実

に基づく審査 

…自明性は，根拠を成す事

実審理に基づく法律の問題で

審査便覧 

G 部 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。… 

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。… 

5.4 技術的及び技術的でない

側面を含むクレーム 

コンピュータ利用発明に多

く見られる、技術的側面と非

技術的側面が混在しているク

レームは正当なものである。

…このような混在している発

明の進歩性を評価する場合、

発明の技術的性格に寄与する

すべての側面が考慮される。

…発明の技術的性格に寄与し

審査指南 

第 2部第 4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。 

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

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 … 

（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

 … 

 

審査指針 

第 3部第 3章 進歩性 

4. 進歩性の判断の基本原則 

…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。

… 

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。… 

(2)引用発明を特定する。… 

(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。… 

(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
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当業者が請求項に係る発

明を容易に想到できたか否

かの判断には、進歩性が否

定される方向に働く諸事実

及び進歩性が肯定される方

向に働く諸事実を総合的に

評価することが必要であ

る。そこで、審査官は、これ

らの諸事実を法的に評価す

ることにより、論理付けを

試みる。 

… 

ある。裁判所により明確に述

べられた事実審理は次のとお

り。  

(A)先行技術の範囲と内容を

確認すること。  

(B)クレームの発明と先行技

術との違いを確認すること。  

(C)当該技術分野の当業者レ

ベルを解決すること。 

自明性の問題にかかわる客観

的証拠が審査官により評価さ

れねばならない。…かかる証

拠には，「副次的考察事項」と

して言及されることがある

が，商業的な成功，長い間望ま

れている未解決の要望，他人

の不履行及び予期せぬ結果の

証拠が含まれているかもしれ

ない。… 

ない側面が進歩性の存在をサ

ポートすることはできない（T

641/00）。…混在タイプの発明

に対する課題解決アプローチ

の概要は以下のとおり 

(i)発明の技術的性格に寄与

する側面は、発明の文脈にお

いて達成された技術的効果に

基づいて決定される。 

(ii)先行技術における適切な

出発点として、工程（i）で決

定された発明の技術的性格に

貢献する側面に基づき、最も

近い先行技術が選択される（G

-VII、5.1 参照）。 

(iii)最も近い先行技術との

相違点を決定する。… 

(a)差異がない(技術的でない

相違すらない)場合、第 54 条

に基づき拒絶理由が提起され

る。 

(b)相違が技術的なものでな

い場合、第 56 条に基づき拒絶

理由が提起される。拒絶理由

の論拠は、先行技術に対する

技術的貢献がないというもの

になるはずである。 

(c)相違に技術的側面が含ま

れる場合、次のことが適用さ

れる。-これら側面から達成さ

れる技術的効果に基づいて客

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

常識及び経験則等に照らして

判断する。 
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観的な技術的課題が構築され

る。…クレームされた、技術的

課題の解決法が、当該技術の

熟練者にとって自明である場

合は、第 56 条に基づき拒絶理

由が提起される。 

 

（仮訳の出典について） 

米国、欧州、中国、韓国：特許庁ホームページを元に作成 

 

 


