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１. はじめに 

 米国特許法第103条に規定の非自明性は、次のA～Dの４つの事実認定に基づいて判断されます（MPEP 2141）。  

A. 先行技術の範囲と内容を決定する。 

B. 先行技術と対象となるクレームとの差異を明確にする。 

C. 当業者の技術水準を確定する。 

D. 二次的考察の証拠を評価する。 

  

上記A～Dは、Graham v. John Deere Co.において採用された事実認定に基づくものであり、所謂グラハム

テストと呼ばれています。KSR最高裁判決後、グラハムテストについては、その重要性が再確認されました。 

 

 クレーム発明が自明であると認定するにあたり、審査官は、一応の自明性（prima facie obviousness）を示

さなければならないという立証責任を有しています（MPEP 2142）。先行技術（引用文献）の組み合わせに基づ

いてクレーム発明が自明であると審査官が認定する際に、教示（teaching）、示唆（suggestion）、動機付け

（motivation）の有無を検証するＴＳＭテストを過度に厳格に適用すべきでない旨がKSR最高裁判決（KSR 

International Co. v. Teleflex Inc., USPQ2d 1385, 1395-97 (2007)）において判示されました（MPEP 2141）。また、KSR最

高裁判決において、先行技術に鑑み発明が自明であるか否かは、究極的には当業者の”common sense”（常識）

に基づいて柔軟に判断すべき旨が判示されました。*1 

 

 そこで、USPTOは、クレーム発明が自明であるとの認定をサポートするための根拠として以下の７つの場合

を例示しています（MPEP 2143）。 

(A) 予想可能な結果を得るための公知の方法に従った先行技術の組み合わせ 

(B) 予想可能な結果を得るための公知要素の単なる置換 

(C) 類似装置（方法、または製品）を同様の手法で改良するための先行技術の使用 

(D) 予想可能な結果を得るために改良の準備ができている類似装置（方法、または製品）に対する先行技術の適

用 

(E) 合理的な成功への期待の下で有限の数の認識された予想可能な解決策からの選択（"Obvious to try"） 

(F) 試みられる一つの分野における公知の成果は、その変形が当業者にとって予測可能であれば、設計動機また

                                                   
*1 「課題を解決するための設計上、又は市場からの要求が存在する場合、有限数の確認済又は予測可能な解決策が選択肢としてあれば、通常の技

術者であればその者の技術理解の範囲内でそのような選択肢を試す十分な動機を有している。もし、このような試みが予測通りの結果物を生むの

だとすれば、そのような結果物は、技術の革新と呼べるものではなく、通常の技術と「常識」の産物にすぎない。このような場合、そういった複

数の解決策の組合せを試みる事が自明であるという事実をもって、当該結果物は米国特許法第 103条に基づき自明であることの証明になり得る。」 
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は他の市場強制力に基づいて同じ分野または異なる分野における変形を促すかもしれない 

(G) 当業者がクレームされた発明に想到するために先行技術を修正または組み合わせることを導いた、先行技術

における教示、示唆または動機付け 
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