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どのような場合に商業的成功が非自明性の有効な証拠とならないか 

を示す興味深い CAFC判例 
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１．はじめに 

米国特許プラクティスにおいて、クレーム発明の自明性を判断する際、しばしばグラハム事件

が引用されます。具体的には、(i) 先行技術の範囲と内容、(ii) 本発明の技術分野における通常

の知識レベル、 (iii) 先行技術と本発明との差異、及び、 (iv) 商業的成功等の二次的考慮

（secondary consideration）の 4点について検討された上で、クレーム発明が自明であるか否

かが認定されます。なお、上記の(i)～(iii) は、所謂、一次的考慮に該当する事項です。 

 

過去の判例は、二次的考慮に関し、次のように判示しています。 

・ 二次的考慮に関する証拠は常に考慮されるべきであり、審査に疑問がある場合にだけ考慮するもので

はない。 

・ 二次的考慮に関する証拠は、決定的且つ説得力のある証拠になることがある。 

・ 二次的考慮に関する証拠は、裁判所が後知恵による不適切な認定を事前に阻止することができ、自明

であると認定する前に、二次的考慮に関する証拠が考慮されるべきである。 
 

このように、クレーム発明の自明性を判断する際、二次的考慮についても常に検討されるべ

きであり、二次的考慮は、重要性における「二次的」を意味するものではなく、上記の (i)～(iii)

の一次的考慮に対するものです。したがって、これら 2 種類の考慮は、重要性においては何ら

区別されるべきではありません。 

 

 以下に、どのような場合に商業的成功が非自明性の有効な証拠とならないかをについて説明し

ます。 
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