
１ 

 

米国関連資料 

自明性を理由に、IPR手続の開始が申し立てられた場合／IPR手続が開始された場合に 

特許権を維持するために教訓となる最近の PTABによる裁決 

 

 

                            ２０１９年１２月０９日 

 

                          

１．はじめに 
 

KSR最高裁判決において、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に欠ける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。 
 

特許クレームが自明であるか否かは、IPR（"Inter Partes Review"）手続において当事者間で争

われる場合が多くなっています。この際、PTAB（"Patent Trial Appeal Board"）は、IPR手続を

開始すべきと判断した場合にのみ、審理が行われます。 
 

特許クレームの自明性に関する IPR手続において、単に先行技術文献と類似している等の十

分とは言えない理論的根拠に基づいて、当業者にとって自明であると結論することの是非に

関し、最近、PTABが興味深い裁決を下しました。この件に関し、以下に詳細に説明すると共に、

実務上留意すべき事項について説明します。 
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