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１．はじめに 

KSR 最高裁判決前は、グラハムテストを実施した上で TSM（教示・示唆・動機付け）テス

トに基づいて、複数の先行技術を組み合わせたり、単一または複数の先行技術に修正を加えたり

して、クレーム発明に到達することが当業者にとって自明であったであろうか否かを判断するこ

とによって、当該クレーム発明が米国特許法第 103条を充足するか否かが判断されていました。 

 

これに対し、KSR 最高裁判決後は、自明性判断が、TMS テストによる硬直化したアプロー

チからフレキシブルなアプローチ（もっと柔軟に組み合わせる要素を加味する）へと変更されま

した。具体的には、複数の引用文献の組み合わせのための根拠として、”Common Sense”、

技術分野における公知事項、先行特許において言及された必要性や問題等々が挙げられるよう

になりました。このように、先行技術に対してクレーム発明が自明であるか否かは、当業者の常

識に基づいて柔軟に判断されるようになりました。 

 

米国連邦最高裁判所は、KSR事件において、次のように、”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「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。」 

 

米国連邦最高裁判所は、KSR 事件において、次のように、同じ分野または別の分野での変形

物（variation）について言及しています。 

  

「一つの研究分野においてある成果が発表された場合、設計上のインセンティブおよびその他

の市場圧力によって、同じ分野または別の分野において、その変形物の作製が促されることがあ

る。その分野の通常の技能を有する者が予測可能な変形物を実施できる場合、その特許性は米

国特許法第 103条を充足しない。同じ理由で、或る装置を改善するために技術が用いられ、同

じ技術で類似の装置が改善できることをその分野の通常の技能を有する者が認識する場合、実際

の応用がその者の技能を超えていない限り、その技術の使用は自明である。」 

常識を用いた自明性判断に係る最近の米国の判例 
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これを受けて、USPTO は、”Common Sense”に関し、MPEP 2145（Obvious To Try 

Rationale）において次のように記載しています。 

  

「審査官としては、複数の引用文献の特定の開示技術を組み合わせたり、そのような技術を修正して審査対象で

あるクレーム発明を完成させたりすることは、当業者にとって”Common Sense”であると認定することができ

る。一方、出願人としても、そのような組み合わせや修正は、当業者の”Common Sense”に鑑み不当である旨

を反論することが認められる。」 
  

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”Common Sense”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。2010 KSR 

Guidelines Update*1にも、次のような判例が例示されています。 

 

Wyers v. Master Lock Co., No. 

2009–1412, —F.3d—, 2010 WL 

2901839 (Fed. Cir. July 22, 

2010) 

類似技術の範囲は、広く解釈されるべきであると共に、発明者が解決しようとし

た課題に合理的に関連していると解釈されるべきである。常識は、それが十分な

理由に基づいて説明されている限り、自明と法的に結論することをサポートする

ために使用される可能性がある。 

Perfect Web Techs., Inc. v. 

InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 

(Fed. Cir. 2009). 

有限数の特定の予測可能な解決策が存在し、非予測の結果の証拠が存在しなかっ

た場合、試みることが自明であるかどうかの問題は、自明性の法的結論に適切に

導く可能性がある。常識は、十分な根拠に基づいて説明される限り、自明性の法

的結論をサポートするために使用し得る。 

Perfect Web Techs., Inc. v. 

InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 

(Fed. Cir. 2009). 

特定され且つ予測可能な有限数の解決策が存在した場合であって、非予測の結果

の証拠が存在しない場合、試みることが自明であるか否かの問題は、自明性の法

的結論に適切に導く可能性がある。常識は、十分な根拠に基づいて説明される限

り、自明性の法的結論をサポートするために使用し得る。 
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*1 LINK: http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf 

http://edocket.access.gpo.gov/2010/pdf/2010-21646.pdf

