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クレーム発明の自明性の認定に際し、どのような場合に 

技術常識を用いることができるかについて興味深い判決を CAFCが下す 
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１. はじめに 

米国連邦最高裁判所は、KSR Int’l Co. v. Teleflex, Inc.判決において、次のように、技術常

識（”Common Sense”）について言及しています。 

 

「課題を解決するための設計上の必要性、又は、市場からの要求が存在する場合であって、有限数の確認済ま

たは予測可能な解決策が選択肢としてある場合、通常の技能を有する者は、その技術理解の範囲内において、公

知の選択肢を追及する十分な動機を有している。もし、このような選択肢を追及する（試みる）ことによって予

測どおりの成功がもたらされるならば、その結果得られる生成物（product）は、技術の革新と呼ぶべきもので

はなく、通常の技術と「技術常識」の産物にすぎない。このような場合、組み合わせを試みることが自明であっ

たという事実は、そのような組み合わせが米国特許法第 103 条下で自明であったことの証明になる可能性があ

る。」 

 

KSR判決以降、非自明性に係る認定が様変わりしました。KSR判決において、CAFCの非自

明性に係る TSM（“teaching, suggestion, motivation”）テストを破棄し、連邦最高裁判所は、

米国特許法第 103 条に規定の有効性の判断をする際に裁判所と USPTO とが用いる判断基準を

緩和しました。連邦最高裁判所は、とりわけ技術常識を考慮することを排除した柔軟性のない自

明性ルールの適用を認めませんでした。 

 

事実、自明性に関する米国連邦最高裁判所の判断基準である「先行技術に対してクレーム発

明が自明であるか否かは、究極的には当業者の技術常識をもって柔軟に判断すべきである」は、

KSR事件後、多くの判例において何度も引用され強調されています。 

 

クレーム発明の自明性の認定に際し、どのような場合に技術常識を用いることができるかに関

し、最近 CAFCが興味深い判決を下しました。これについて以下に説明します。 
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