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Ⅰ．日本特許庁（JPO）における進歩性の実務

１．進歩性の判断実務の変遷

グラフ 1に，過去約 20 年間の JPO の特許率の推移

を示す。特許率は，審査官による進歩性判断の厳格さ

を示す良い指標になるからである。(1)

1993 年に策定された進歩性の審査基準は，米国の

TSM テスト（後述）の影響を受けており，特許率は

60%を越えていたが，進歩性のハードルを上げるべき

とする産業界の声を受けて 2000 年に進歩性の審査基

準が改定されると，様相が一変した。

審査基準の厳格化の改定の影響は，審査 ⇒ 審判 ⇒

審決取消訴訟と伝搬し，2004 年には，当時の東京高裁

が「各引用発明が同一技術分野に属する技術であれ

ば，当業者がそれらの組み合わせについて検討するこ

とはたやすいことであり，両発明の組み合わせに阻害

要因があるなどの特別の事情がない限り，両発明の組

み合わせの動機付けが存在する」旨の研磨ロール判決

を出すまでに至った。(2)

その後，2005 年の知財高裁の設立を経て，2006 年に

は，「近接した技術分野であっても…構成において…

置き換えるのが容易というためには，それなりの動機

付けを必要とする」として，進歩性の厳格化に対する

揺り戻しを意図したと言われる紙葉類識別装置判決が

出された。(3) しかし，JPO の審査における厳格な進歩

性判断の趨勢はなお続いた。

この趨勢が変わったのは，「容易想到と判断するた

めには，先行技術の検討に当たって，当業者が当該発

明に到達できる試みをしたであろうという推測が成り

立つのみでは十分ではなく，当該発明に到達するため

にしたはずであるという示唆等が存在することが必要
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進歩性の日米欧 3極比較

日米欧 3 極における進歩性に関する制度と実務の大枠について比較法的に解説する。日本については，

2000年の進歩性審査基準の厳格化から2015年の再改訂までの経緯が，特許庁と裁判所を含めた現在の進

歩性判断の実務を形成してきたことを解説するとともに，現在の審査実務の特徴点について説明する。EPO

については，「課題解決アプローチ」と「Could-Would Approach」を中心に解説する。USPTOについては，

自明性判断の基本的枠組みを提供したホチキス判決，それを客観的な事実認定の観点から補完するグラハム判

決，そして自明性の論理付けの実務に大きな影響を与えたKSR判決について解説する。

要 約

１．日米欧3極における進歩性の判断手法の相違

２．日米欧3極における進歩性の判断動向

【討論対象となることを希望する論点】



である」とした回路用接続部材判決が出された 2009

年頃である。(4)

その後も，進歩性を否定した JPO の審決を批判的

に覆す知財高裁判決が相次いだこともあり，審査段階

における進歩性の判断はようやく緩和傾向に転じた。

その影響は，今度は審決取消訴訟 ⇒ 審判 ⇒ 審査の

方向で伝搬し，2012 年には審査基準の厳格化以前の特

許率まで回復した。

こうした傾向を追認する形で，2015 年に進歩性の審

査基準が再改定されたが，その後も特許率は上昇し，

高止まりしている。

２．2015 年改定審査基準の意義

2006 年の紙葉類識別装置判決以降，進歩性を否定し

た JPOの拒絶審決･無効審決を覆す知財高裁判決が増

えていたため，2015 年の進歩性の審査基準改定は，こ

れらの判決を踏まえて行われた。

そのため，2015 年審査基準は，裁判所の考え方も含

めた日本における進歩性の運用を代表していると言っ

ても差し支えないと考えられる。そこで以下では，

2015 年審査基準に基づいて日本の進歩性の実務を論

じることとする。

また，2015 年審査基準について，従前の基準（すな

わち 2000 年に厳格化された進歩性の審査基準）と大

差がない旨の説明をする向きもあるが，上記の経緯を

踏まえれば，2015 年審査基準が 2000 年審査基準と実

質的に異なっていることは明らかである。そこで，

2015 年の審査基準の改定で盛り込まれた事項（2006

年以降の主要判決の判示事項と整合している）に着目

して日本の進歩性の実務を論じることとする。

３．日本における進歩性の基準の概要

改訂審査基準では，①本願発明を把握し，②容易想

到性の論理付けに最適な引用発明を選択し，③両者の

一致点･相違点を認定し，④他の引用発明や技術常識

を踏まえて，当業者からみた発明全体の容易推考性の

論理付けを試みる，という進歩性判断の基本的枠組み

は変わっていない（図 1）。しかし，論理付けに関して

は，以下のように多くの点で修正が施されている。

図 1：JPOの判断手法

(1)容易想到性の論理付けにあたって，進歩性を否定

する要素（技術分野の関連性，課題の共通性，作用

機能の共通性，引用発明の内容中の示唆などの動機

付け，設計変更，単なる寄せ集め）と進歩性を肯定

する要素（有利な効果，阻害要因）とを「総合考慮」

すべきものとしている。

併せて，進歩性の判断フローを改善し，進歩性を

否定する要素に基づき容易想到性の論理付けができ

ない場合はただちに進歩性ありと判断する一方で，

進歩性を否定する要素に基づき容易想到性の論理付

けができた場合は，ただちに進歩性なしと判断する

のではなく，必ず進歩性を肯定する要素を含めて総

合的に考慮するものとしている（審査基準Ⅲ

-2-2-3）。これにより，進歩性を肯定する要素を考

慮する過程を経ないで進歩性を否定するという事態

が生じないようにされている。

(2)複数の先行技術の組み合わせの動機付けに関し，

技術分野の関連性だけでは十分な動機付けにはなら

ないものとしている（審査基準Ⅲ-2-2-3.1.1(1)）。

技術分野が同一であるというだけで組み合わせの動

機付けの存在を認定するのは不適切であるとした紙

葉類識別装置判決ほか，多くの判決例の反映であ

る。

(3)本願発明と技術分野又は課題が同一又は近いもの

を主引用発明として選択することを原則的な手法と

して明記しつつも，本願発明とは異なる技術分野又

は異なる課題の主引用発明を採用する場合は，より

慎重な論理付けを要求している（審査基準Ⅲ

-2-2-3.3.(2)）。すなわち，本願発明とは別の思考経
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路によって容易に想到できることは否定しないもの

の，その場合の慎重な論理付けの重要性を明記して

いる。（この点は，後述の EPOの課題解決アプロ―

チとは異なっている。）

(4)主引用発明に副引用発明を適用することを妨げる

事情（阻害要因）について明記された（審査基準Ⅲ

-2-2-3.2.2）。進歩性を肯定する事情として阻害要因

の有無を検討する多数の裁判例を反映したものであ

る。阻害要因の典型例は，特定の証拠（先行技術文

献）の証明力を弱める特定の事情が先行技術文献に

記載されているケースである。この点で，米国の

「逆教示」と同様の考え方と言うことができる。

(5)課題が新規で当業者が通常は着想しないようなも

のであることは，進歩性が肯定される事情の一つで

ある旨が明記された（審査基準Ⅲ-2-2-3.3(2)）。い

わゆる「課題の新規性」に基づき進歩性を認めた裁

判例の反映であるが，有利な効果の主張を認める典

型例でもある。

(6)先行技術が周知であるからといって論理付けの検

討を省略してはならない旨が明記された（審査基準

Ⅲ-2-2-3.3(3)）。この旨を判示した多数の判決例の

反映であるが，実務上，論理付けを記載しない拒絶

理由通知への対応として有意義なものである。

(7)「後知恵」への注意喚起が明記された（審査基準Ⅲ

-2-2-3.3(1)，Ⅲ-2-3-3）。また，論理付けを試みる

際に，「請求項に係る発明の知識を有しないが技術

水準を自らの知識としている当業者」が出願時にど

のようにするかを常に考慮すべきことも明記された

（審査基準Ⅲ-2-2-2）。言わずもがなの事項ではある

が，2000 年の審査基準の厳格化の際に削除された事

項の復活である。

(8)引用発明は，引用発明が示されている証拠に依拠

して（刊行物の文脈に沿って）理解しなければなら

ない旨が明記された（審査基準Ⅲ-2-3-3.3，）。

具体的には，刊行物の一部の記載のみから合理的

な根拠なく引用発明を認定してはならないことや，

発明の構成の観点だけではなく，解決すべき課題や

技術分野の観点も考慮して引用発明を認定すべきこ

とが明記された（審査ハンドブック 3214）。

これは，先行技術文献を自分に有利に解釈する危

険性がある査定系の審査実務に対し，証拠文献の記

載内容の全体を総合的に評価する力学が働く当事者

対立構造の裁判実務の反映である。実務上も，出願

人に有利な事項も記載されている証拠文献への反論

方法として有意義である。

４．JPOの特許率からみる進歩性判断

グラフ 1 のように，JPO の特許率はここ 7〜8年で

急上昇し，高止まりの様相である。2000 年審査基準で

いったん厳格化された審査実務が多数の裁判例に基づ

き修正された結果が 2015 改訂審査基準に盛り込まれ

ていることを考えると，この安定状態は今後も続く可

能性が高いと思われる。

Ⅱ．欧州特許庁（EPO）における進歩性の実務

１．進歩性判断の枠組み（課題解決アプローチ）

EPO の進歩性判断の枠組みの最大の特徴は，「課題

解決アプローチ」（Problem-Solution Approach）にあ

る（図 2）。

EPO の課題解決アプローチでは，①クレーム発明
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を把握し，②最も近接した先行技術を決定し，③ク

レーム発明と先行技術との差異に着目してクレーム発

明が解決すべき課題を客観的に再定義し，④その課題

と他の先行技術を踏まえてクレーム発明の自明性を判

断する（審査ガイドラインG-Ⅶ-5.1〜5.2）。(5)ステップ

③と④が日米と異なる部分である。

図 2：EPOの課題解決アプローチ

EPO の課題解決アプローチの背景には，発明に関

する欧州の伝統的な二つの考え方がある。一つは「発

明とは技術水準に対する貢献である」という考え方で

ある。すなわち，「新規性がある部分こそが本当の発

明である」という考え方である。EPCの関連規定に

倣った PCT における発明の単一性の規定において

は，複数の発明をつなぐ「特別な技術的特徴」（STF:

Special Technical Feature）のことを「請求項の発明

が先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴」

と定義しているが，これが欧州由来の考え方であるこ

とを考えれば納得がいくと思われる。すなわち，欧州

的に考えれば，「STF ＝新規な部分＝本当の発明」で

あるから，一出願中に STFを共通にする複数の発明

があった場合は，それらは単一の発明である（Unity

of Invention）と判断するわけである。

もう一つは，「発明とは課題に対する解決手段であ

る」という考え方である。これも，EPC に倣った

PCT の関連規定において，Jepson − Typeのクレー

ム形式（クレームを先行技術部分と特徴部分とに分け

る記載）が推奨されていることを考えれば，納得がい

くであろう。

このように考えると，課題解決アプローチのステッ

プ③において「クレーム発明と先行技術との差異」に

着目する理由が「クレーム発明中の本当の発明部分」

を特定するためであることが理解できるであろう。

EPO にしてみれば，クレーム中の真の発明部分を特

定しようとすることは自然なことである。また，発明

とは課題解決手段のことであるから，ステップ③にお

いて本当の発明部分が解決すべき課題を客観的に把握

しようとすることも，彼らにとっては自然なことであ

る。

２．自明性の論理付け（Could-Would Approach）

第一に，課題解決アプローチでは，出願人が実際に

感じたり明細書に記載した課題とはまったく異なる課

題を審査官が定義することが多いため，それによる自

明性の論理破綻が生じ，いわゆる無理筋な拒絶理由に

なるおそれがあるという指摘がされることがある。

第二に，クレーム発明と最近接先行技術との差異に

注目するあまりに，差異点（＝ EPO 審査官にとって

は本当の発明）の自明性のみに意識が向き過ぎて，ク

レーム発明が自明に見えてしまいがちな危険性がある

という指摘がある。

こうした指摘ももっともなことであるが，EPO の

自明性判断実務においては，論理付けにあたって

「Could-Would Approach」を採用することで，課題解

決アプローチにおける上記の欠点を補っている。

「Could-Would Approach」とは，自明性の判断にお

いて「当業者が最近接先行技術を修正して本願発明に

到達することができたであろう」（could have ar-

rived）か否かではなく，「当業者が最近接先行技術を

本願発明のように修正したであろう」（would have

done）か否かで自明性を判断する手法である（審査ガ

イドラインG-Ⅶ-5.3）。

証拠としての先行技術中の教示の評価手法も，「審

査官が客観的に再定義した技術的課題に直面した当業

者が，その教示に従って最近接先行技術を修正してク

レーム発明に到達するように誘導されたであろう

（would have been prompted）といえる教示が存在す

るか否か」を検討することとされている。

すなわち「Could-Would Approach」は，「当業者が

やろうと思えばできただろう」という判断基準ではな

く，「当業者が当然にそうしたであろう」という判断基

準である。このように，「課題に対する解決策に向け

た当業者の行動がどのようなものであろうか」という

ことを常に意識させる手法を採用している点が，上記

2 つの懸念についての濫用防止策として機能している

と考えられる。
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３．EPOの特許率からみる自明性判断

欧州の法制度や実務の変化を表す「遅々として進

む」という言葉があるが，よくも悪しくも欧州の実務

は安定的である。グラフ 2 は，ここ十数年の EPO の

特許率である（三極統計報告書及び四庁統計報告書よ

り）。日本や米国とは異なり，EPO の進歩性の判断基

準が非常に安定的に推移している様子が見て取れる。

これは，「課題解決アプローチ」とその濫用防止策とし

ての「Could-Would Approach」のセットが安定的に

機能していることの証かもしれない。

Ⅲ．米国特許商標庁（USPTO）における進歩性の

実務

１．進歩性判断の枠組み（ホチキス判決と特許

法 103 条）

「クレーム発明と同一の発明が開示されていない場

合であっても，クレーム発明と先行技術との差異が，

有効出願日前に，クレーム発明に係る技術分野におけ

る通常の知識を有する者にとってクレーム発明が全体

として自明であったような差異であるときは，そのク

レーム発明について特許を受けることはできない」

（米国特許法 103条）

米国特許法 103条では，日本の特許法 29条 2項や

欧州特許条約 52条及び 56条と異なり，クレーム発明

と先行技術との差異に着目すべき点や，自明性の判断

対象がクレーム発明全体である点が規定されている。

また，EPOの課題解決アプローチとは異なり，米国特

許法ではクレーム発明全体としての自明性を判断する

ことが法律に明定されている。

このように実務レベルと言えるほどの細かい自明性

判断手法が法律中に規定されている理由は，当事者間

の現実の紛争を通じて自明性の考え方を初めて採用し

た 1850 年のホチキス事件最高裁判決が示した判断手

法を，特許法 103 条として成文法化したためであ

る。(6)

２．103 条の自明性判断を補完するグラハムテ

スト

判例法主義の国である米国における進歩性判断実務

は，ホチキス判決のように当事者間の争いを通じた判

例によって形成されてきた。そうした判例法の中でも

最も基本的なものの一つが，グラハム事件の最高裁判

決によるグラハムテストである。(7)

グラハム事件で問われたのは，「自明性は法律問題

なのか事実問題なのか」という問いであった。この問

いに対する回答の中で，グラハム判決はまず，「クレー

ム発明が自明か否かは法律問題であるが，その法律問

題に対する結論を導くためには，基礎となる事実問題

を確定する必要がある」とした。そのうえで，自明性

判断の基礎となる事実問題を客観的に評価するために

は，⑴先行技術の範囲と内容，⑵先行技術とクレーム

の差異，⑶関連技術分野の当業者のレベル，⑷非自明

性の二次的考慮要素という 4つの事実に立脚しなけれ

ばならないとした。すなわち，グラハムテストは，ホ

チキス判決に基づく 103条の自明性判断の基本的枠組

みにおいて，客観的な事実認定を保証するためのもの

である（図 3）。

図 3：USPTOの判断手法

上記⑴〜⑷の 4 つの事実のことをグラハムファク

ターと呼び，この 4つの事実問題をグラハムテストと

呼ぶ。以下，最高裁判決が示したグラハムテストの主

な内容を示す。
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(1)先行技術の範囲と内容（MPEP2141.01(a)）(8)

自明である旨の判断は，「類似先行技術」（analo-

gous art）に立脚していなければならない。「類似先

行技術」とは，①クレーム発明と同じ努力傾注分野

（field of endeavor）に属する先行技術（ヘアブラシ

と歯ブラシ等）か，②クレーム発明の課題に合理的

に関連する技術分野に属する先行技術である。米国

代理人が，審査官が提示した先行技術が類似先行技

術ではない旨の反論をすることがあるのは，類似先

行技術でなければグラハムテストの事実問題を審査

官が客観的に確定したといえないためである。

(2)クレーム発明と先行技術の差異（MPEP2141.02）

クレーム発明は全体(as a whole)として検討しな

ければならず，発明の要点や要旨のみに着目しては

ならない。発明が解決する課題の原因もクレーム発

明全体としての検討の一環として検討される。した

がって，解決策は自明でも，課題が生じる原因の発

見に非自明性が認められる事案もある。これも「ク

レーム発明の全体としての検討」の一種である。

(3)関連技術分野の当業者のレベル（MPEP2141.03）

当業者のレベルを決定するための考慮要素とし

て，①その技術分野で直面している課題の種類，②

それらの課題に対する先行技術の解決策，③技術革

新のスピード，④技術の洗練性，⑤その技術分野に

従事する者の教育水準などを適宜考慮しなければな

らない。ただし，引用する先行技術それ自体が当業

者のレベルを示している場合は当業者のレベルを特

定する必要はないとされている。

(4)非自明性の二次的考慮要素（MPEP2145）

例えば，①商業的成功，②解決されていない長年

のニーズ，③他者の失敗，④予期しない成果などは，

出願人が主張すれば必ず考慮しなければならない。

ただし，必ずしも非自明性を決定づけるわけではな

い。④の予期しない成果は，拒絶理由通知に対する

反論としてよく使われる。日本の審査基準の「顕著

な効果（予測できなかった効果）」（「有利な効果」で

はなく）と同様の考え方である。

米国代理人が上記の 4点について審査官に対して論

争を挑むことが多いのは，最高裁判決にしたがって審

査官が自明性の最終判断の前に必ず行わなければなら

ないテストだからである。換言すれば，出願人が，最

高裁判決で保証された当然の権利として，その主張を

審査官に検討してもらえる事項だからである。

３．事実問題と法律問題にまたがる自明性

米国では，法的判断の 3段論法のうち，①「事実の

認定」は「事実問題」，②「法規範の定立」は「法律問

題」，そして③「法規範の事実への適用」は，論点に

よって「事実問題」又は「法律問題」に分かれるとさ

れている。

「自明性」は，③の法規範の事実への適用に該当する

ため，事実問題か法律問題のいずれかとなるはずであ

るが，グラハム最高裁判決は，「自明性は最終的には法

律問題だが，法律問題として処理する前に事実問題を

処理しなければならない性格の論点である」とした。

その結果，グラハムテストと自明性の最終判断とが

生き別れになり，前者が事実問題，後者が法律問題と

いう位置づけになった。そこで，陪審裁判ではグラハ

ム 4 ファクターが事実問題として陪審員によって判断

され，その事実に基づく自明性の最終判断が法律問題

として裁判官によって判断されることとなった。

このように法律問題の判断主体は裁判官であるが，

現実には裁判官は陪審員に自明性の有無まで評決させ

ている。この理由は，上級審での再考基準にも関係し

ている。裁判官による法律問題の判断は上級審が覆し

やすい「デ･ノボ基準」（de novo standard）で再考さ

れるが，陪審による事実認定の当否は「実質証拠の基

準」（substantial evidence）という覆しにくい基準で

再考される。事実問題に関する陪審の判断が覆りにく

い以上，その事実認定に基づく法律判断（自明性の最

終判断）も結局のところは覆りにくくなるであろう。

結果として，米国では陪審によるグラハムファクター

に関する事実認定が重要な意味を持つことになる。

このことは，略式判決（summary judgement）の仕

組みにも関係している。事実問題に争いがない場合に

は，一方当事者の申し立てで裁判所が略式判決を下せ

ることになっているが，後述の KSR最高裁判決では，

当事者間でグラハムファクターについて争いがないと

きは自明性について裁判官が略式判決を下せると判示

した。自明性の事実問題と法律問題とを区別したグラ

ハム判決と整合的な判示である。

とはいえ，陪審の事実判断がすべてというわけでは
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ない。JMOL（Judgement as a Matter of Law）は，

一方当事者に不利な陪審評決に十分な証拠がない場合

（法律的にみて評決が明らかに誤っている場合）に，そ

の当事者の申し立てに基づき裁判官が陪審評決を覆す

判決であるが，陪審によるグラハムファクターの判断

が明らかに誤っている場合は，裁判官が JMOLで陪

審評決を覆すことができる。

４．自明性の論理付け（KSR最高裁判決）

グラハムテストで事実を確定した後は，自明性の判

断となる。CAFC及び USPTOは，自明性の判断手法

として長年の間「TSMテスト」を使用している。

「TSMテスト」とは，先行技術の組み合わせが自明

というためには，先行技術どうしを組み合わせてク

レーム発明に到達するよう当業者を導く教示

(Teaching)，示唆(Suggestion)，動機(Motivation)を

示す先行技術が必要であるという考え方である。

しかし，2007年の KSR事件の最高裁判決は，｢硬直

的なTSMテストの適用は誤り｣として，TSMテスト

の柔軟な適用を指示するとともに，その他の「自明性

の論拠」（rationale）を例示した。KSR判決が例示し

た「自明性の論拠」は，TSMテストを含めて以下の 7

つである（MPEP2143）。(9)

(1)先行技術の要素を公知の手法で組み合わせたもの

で，得られる効果が予測可能

この類型は，①先行技術がクレームの全要素を含

み，クレーム発明と先行技術の唯一の差異が，それ

らの要素が組み合わせられていない点であること，

②当業者が公知の手法によって各要素をクレームの

通りに組み合わせることができ，各要素が別個の場

合と同様の機能を果たすこと，③当業者にとって，

組み合わせの結果が予見可能であることなどを条件

にして適用される。例として下記がある。

本願発明：「赤外線放射バーナー付きのアスファル

ト舗装ローラ」

先行技術 1：「アスファルト舗装ローラ」

先行技術 2：「アスファルトを柔軟にする赤外線放射

バーナー」

(2)一つの公知要素を単純に代替するもので，得られ

る効果が予測可能

この類型は，①クレームされた装置･方法のいく

つかの要素･工程を他の要素･工程と代替した点のみ

で相違する先行技術が存在すること，②代替された

要素･工程及びそれらの機能が公知であること，③

当業者が公知の要素･工程を他のもので代替するこ

とができ，代替の結果が予見可能であることなどを

条件にして適用される。例として下記がある。

本願発明：「コーヒーの脱カフェイン法（油中にコー

ヒーを浸してカフェインを滲出させた

後，水性抽出法でカフェインを除去す

る）」

先行技術 1：「コーヒー脱カフェイン法（油中にコー

ヒーを漬けて，直接に蒸留抽出する）」

先行技術 2：「野菜の脱カフェイン法（油中に浸して

カフェインを滲出させた後，水性抽出法

でカフェインを除去する）」

(3)類似の装置･方法を改良するための公知の手法を

同様の方法で用いたもの

この類型は，①基礎的装置･方法が公知であり，ク

レーム発明はその改良に該当すると認められるもの

であること，②基礎的装置･方法とは別に比較可能

な装置･方法が公知であり，クレーム発明と同様に

改良されていること，③当業者が公知の改良手法を

同様の方法で基礎的装置･方法に対して適用するこ

とができ，その結果が予見可能であることなどを条

件にして適用される。例として下記がある。

本願発明：「電流が閾値を越えると停止スイッチで

動作停止するインバータ」

先行技術 1：「出力電流が閾値を越えたらインバータ

を保護する技術」

先行技術 2：「高負荷の大電流時に停止スイッチでイ

ンバータを停止」

(4)公知の装置･方法に公知の手法を適用して改良し

たもので，得られる効果が予測可能

この類型は，①基礎的装置･方法が公知であり，ク

レーム発明はその改良に該当すると認められるもの

であること，②先行技術として，基礎的装置･方法に

適用可能な公知の手法があること，③公知の手法を

基礎的装置･方法に適用することが予見可能な結果

をもたらし，改良につながることを当業者が認識し

ていたであろうといえることなどを条件にして適用

される。例として下記がある。
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基礎的装置：「小切手の磁気インク文字を読み取っ

て口座情報を管理する」

本願（改良）：「小切手の磁気インク文字に支出費目

ごとのカテゴリーコードを追加する」

公知の手法：「支出の種類を示す下位桁の数字を口

座番号に追加して細分化管理することは

周知」

(5)限定数の特定の予測可能な選択肢からの選択で

あって，成功の合理的期待があるもの

この類型は「試みること自体が自明」（obvious to

try）という論拠で，厳格なTSMテストの適用をし

ていた時代には使用が戒められていたが，KSR判

決は，予測可能な限定数の選択肢からの選択につい

ては自明性を否定する合理的な論拠になりうる旨を

判示した。

①発明時に当該技術分野において認識された課題

やニーズ（課題を解決するための市場圧力や設計上

のニーズを含む）があったこと，②その認識されて

いた課題やニーズに対して，限られた数の予測可能

な潜在的解決策があったこと，③当業者が，その公

知の潜在的解決策を，合理的な成功の見込みを持っ

て実現できたであろうといえることなどを条件にし

て適用される。例として下記がある。

本願発明：「大量の eメール配信方法（①送信先を選

択して送信し，②受領者が一定数に満た

ない場合は不足数だけ別の者に再送信す

る）」

先行技術：「②以外は本願発明と同じ」

自明性の論拠：予想可能な潜在的解決策は 3つしか

ない（最初の宛先数を増やすか，受信し

なかった者に再送信するか，宛先を選び

なおして送信するか）から，3 つ目の選

択肢を採用することは自明である。

(6)設計上の誘因や経済的理由などに基づき，ある技

術分野の公知技術を同一分野又は異分野における利

用のために改変させたものであって，その改変が当

業者に予見可能なもの

この類型は，KSR判決の訴訟対象になった具体

的事案である。①類似の装置･方法が先行技術であ

ること，②公知の装置･方法の適応を誘う設計上の

誘因や市場ニーズがあること，③本願発明と先行技

術の差異が公知の改変や原則に含まれること，④当

業者が先行技術を改変でき，予測可能なものである

ことなどを条件にして適用される。例として，KSR

事件の事案を簡素化して示す。

本願発明：「アクセル開度をセンサで検知する位置

調整可能なアクセルペダル」

先行技術 1：「アクセル開度を機械的に出力する位置

調整可能なアクセルペダル」

先行技術 2：「アクセル開度をセンサで検知するアク

セルペダル（電気式アクセルが市場の趨

勢になっている）」

(7)先行技術中の教示，示唆，動機であって，当業者が

先行技術を修正し又は先行技術どうしを組み合わせ

てクレーム発明に到達するよう導くもの（TSM テ

スト）

KSR 判決では TSM テストの厳格な適用は否定

されたが，TSM テストの柔軟な適用は否定されな

かった。KSR判決は，TSMテストを適用するにあ

たって下記の注意事項を判示した。

①先行技術を組み合わせる旨の記載が明示的に文献

中にある必要はない。組み合わせの動機は，黙示

的であったり，当業者の技術常識に含まれていて

もよい。先行技術全体から収集される示唆でもよ

い。

②改良（強化，低価格化，高速化，軽量化，小型化

等々）は普遍的であり，どの技術にも適用できる

（すなわち，改良は全技術に対する TSM と言え

る）。

③結果が当業者に予見可能でないときは，複数の先

行技術を組み合わせることができるというだけで

はその組み合わせは自明とはいえない。

④示唆された改変によって先行技術が意図された目

的を達成できなくなったり，作動原理を変更する

ときは，自明性を証明する教示･示唆とはいえな

い。

５．USPTOの特許率からみる自明性判断

グラフ 3 は，KSR 事件の最高裁判決が出された

2007 年を挟んだ 2004 年から 2016 年までの USPTO

の特許率である（三極統計報告書及び四庁統計報告

書）。KSR事件の影響だけでなく，CAFCと USPTO

による TSMテストの厳格な適用に批判が高まってい
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特許法 103条とグラハムテスト：①クレーム発明の把握，②
グラハムテストによる先行技術の範囲と内容の確定，③グラ
ハムテストによるクレーム発明と先行技術の差異の認定，④
当業者にとって，その差異が，発明が全体として自明である
ような差異か否かを判断（グラハムテストによる当業者のレ
ベルの決定と二次的考慮要素の検討を含む）。

課題解決アプローチ：①クレーム発明の把握，②最近接先行
技術の決定，③差異に基づきクレーム発明の解決課題を再定
義，④客観的な解決課題と他の先行技術に基づき当業者に
とっての自明性を判断。

特許法 29条 2項。①本願発明の把握，②最適な引用発明の
選択，③両者の一致点・相違点の認定，③他の引用発明や技
術常識を踏まえて当業者からみた発明全体の容易推考性を試
みる。

判断の枠組み

日米欧 3極の進歩性実務の比較（まとめ表）

米
国

欧
州

日
本

進歩性欠如（自明性）の論理付け

「進歩性否定要素」（技術分野の関連性，課題の共通性，作用･
機能の共通性，引用発明の内容中の示唆，設計事項，単なる
寄せ集め）と「進歩性肯定要素」（有利な効果，阻害要因）を
「総合考慮」する。

「Could-Would アプロ―チ」：
クレーム発明が自明というためには，「当業者ならば，そうし
たであろう｣といえる程度の論拠と証拠が必要。

TSMテストの柔軟な適用を含め，KSR判決が提示した 7つ
の論拠が自明性判断のガイドラインを提供している。

たことを受けて，2007年前後に特許率が急降下してい

ることが分かる。

より長期的な影響を見るためには 2016 年ごろまで

の数字が必要であるが，USPTOは 2010 年に特許率の

算定方法を変更した（特許許可件数／処理件数⇒特許

証発行件数／処理件数）。そのため，その前後で直接

に特許率を比較することができない。そこで，2009 年

と 2010 年の間では特許率が大きく変化していないで

あろうという推測に基づき，2010 年の特許率が 2019

年の特許率と同じになるように 2010 年以降の特許率

を補正した。

その結果，2007年前後に KSR判決による特許率の

大きな減少があったものの，その後は特許率に大きな

変動がないことが窺える。

米国の自明性の判断は，ホチキス判決で導入された

細やかな 103条の規定とグラハム判決で導入された客

観性を重視する事実認定のルールとが相まって基本的

な枠組みを形成している。それに加えて，KSR判決

が提供した自明性の論拠のリストは，例示とはいえ最

高裁判決で示されたことの意味は重く，これが自明性

判断のガイドとして機能していると考えられる。

KSR判決以後の特許率の安定は，USPTOにおける

こうした自明性判断の枠組みがうまく機能しているこ

とを示しているように思われる。

Ⅳ．まとめ

掲記した表は，日米欧 3極における進歩性判断の法

制と実務を比較したものである。判断の枠組みについ

ても，また進歩性欠如（自明性）の論理付けのルール

についても，かなりの相違があることが窺える。この

相違は，必ずしも多くの案件について日米欧の判断が

割れるということを意味するわけではないが，代理人

にとって進歩性欠如の拒絶理由通知を受けることは日

常茶飯事であるから，各極の審査官がどのようなルー

ルと思考法にしたがってその拒絶理由を通知している

のかを考えたうえで，適切な反論を構築することが求

められる。

（注）

(1)2001 年以前は特許査定件数／最終処分件数。2002 年以降

は特許査定件数／（最終処分件数＋ FA後取下げ・放棄件

数）。いずれも前置審査による特許査定を除く。特許行政年

次報告書より。

(2)平成 15 年(行ケ)534：研磨ロール事件

(3)平成 17年(行ケ)10490：紙葉類識別装置事件

(4)平成 20 年(行ケ)10096：回路用接続部材事件

(5)Guidelines for Examination in European Patent Office

(November 2018)

(6)Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1850)

(7)Graham v. John Deere 383 U.S. 1, 148 USPQ 459(1966)

(8)Manual of Patent Examining Procedure (9th Edition)

(9)KSR Int’ l Co. v. Telefax Inc., 550 U.S.398, 415-421, 82

USPQ2d 1385, 1395-97(2007)
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