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Ⅰ．はじめに
　2007年 4月 30日に出された米国連邦最高裁判所（連
邦最高裁）の KSR連邦最高裁判決（1）は，非自明性基
準についての連邦最高裁判決としては，CAFC（Court 

of Appeals of the Federal Circuit）の設立以降初めて，
先行技術の組み合わせに関する判決としては，非自明
性の規定が導入された 1952年特許法改正以降 7つめ
になる（2）。既によく知られているように，この判決に
おいては，非自明性の基本的な理論が改めて確認され
ている。
　この基本的な理論を確立した最も重要な連邦最高裁
判決は Graham連邦最高裁判決（3）である。この判決
において，米国特許法 103条は，1851年の Hotchkiss

連邦最高裁判決以降一貫していた理論を単に成文化し
たものだとしている（4）。そして，一般的な判断手順と
して，①先行技術の範囲と内容の把握，②その先行技
術と本願発明の相違点の明確化と当業者のレベルの解
明，③当業者レベルに基づいた非自明性の判断の順が
示されている（5）。
　しかし，この判決は，例えばどのように個別案件

における技術水準を構築するのか等の実務上のガイダ
ンスとしては，抽象的すぎるとみられている（6）。その
ため，CCPA（Court of Customs and Patent Appeals：
CAFCの前身）と CAFCでは，もっと具体的なガ
イダンスが与えられている（7）。その最たる例は，
CCPAと CAFCが採用した“teaching, suggestion, or 

motivation” （TSM）テストである。このテストは，先
行技術の組み合わせに明示的若しくは暗示的示唆を求
めて，判断時の後知恵の影響を排除するものである。
この TSMテストは非常に安定した基準であったが，
米国特許商標庁（PTO）における実体審査や侵害訴
訟等における無効の訴え時に，自明性の証明を困難に
した。また，組み合わせの明示的な動機付けを見つけ
ることは，PTOの多大なる負担を強いることになり，
また疑わしい或いは権利範囲の広すぎる特許権が設定
される要因とも言われていた。
　そのような中，KSR連邦最高裁判決において，連
邦最高裁のこれまでの自明性に関する案件は一貫し
て，TSMテストよりも拡張的で柔軟なアプローチ
がなされてきており（8），例えば“［w］hen a work is 

available in one field of endeavor, design incentives and 

other market forces can prompt variations of it（field 

of endeavorにおける設計変更は自明である）” “［i］f 
a person of ordinary skill can implement a predictable 

variation, § 103 likely bars its patentability（当業者が
予測可能であれば特許性は否定される）”とした（9）。
しかし，「field of endeavor」や「当業者」の意義は実
務上のガイダンスとしてはまだ抽象的であり，さらに
詳しい解釈が必要とされている（10）。
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　一方，日本で進歩性の明文化が検討された 1959年当
時，世界で唯一，実体審査における進歩性（非自明性）
の明文規定があった米国特許法を参考としていた（11）。
そうしてみると，KSR連邦最高裁判決によりこれま
での連邦最高裁判例が見直された今，類似した出発点
から 50年以上別々の変遷をたどってきた米国と日本
の非自明性（進歩性）基準を比較することは，米国に
おいても，また日本においても意義のあることであろ
う。
　そこで，本稿では，これまでの米国判例を，日本の
審査基準に例示された論理づけの観点（日本の論理づ
け）から検討して，TSMテストよりも拡張され柔軟
なアプローチの具体的な解釈を試みた。

Ⅱ．米国判決における非自明性の理論の日本の論
理づけからの検討

　米国特許法 103条は，先行技術に基づいて当業者の
視点から自明であるかどうかを基準にしている点で，
日本の特許法第 29条第 2項と類似している。そして，
先に述べたとおり， KSR連邦最高裁判決以降，米国連
邦最高裁の非自明性の理論の具体的な解釈が求められ
ている。
　一方，日本の特許法第 29条第 2項も，米国特許法
第 103条と同様に，一般的に規定されており，個別案
件については，審査基準の中で例示されている具体的
な論理づけ（12）を参照しながら対処している。
　そこで，これらの論理づけの観点から，米国連邦最
高裁をはじめとする米国の判例を検証する。

A．連邦最高裁判決

　１．Hotchkiss連邦最高裁判決（13）

　Hotchkiss連邦最高裁判決は，陶磁器製のドア等用
ノブに，ネジ等を入れ込むためのあり継ぎを設ける特
許に関するもので，先行技術には，陶磁器製のノブと，
本件発明と同様な構造を有するあり継ぎを備えた金属
製のノブが存在していた（14）。連邦最高裁は，本件発
明の全ての構成及び使用は周知なものであり，既知
のあり継ぎをこれまでとは異なる材質のノブに設けた
だけであるとし，“the improvement is the work of the 

skillful mechanic, not that of the inventor.（熟練した職
人による改良であって，発明家によるものではない）”
と判示した（15）。
　本判決は，日本の論理づけの「単なる寄せ集め」に

該当するものと考えられる。また「新しい技術的貢献
がない限り，先行技術を組み合わせたものと差異がな
い」と判示していることから，もし顕著な効果があれ
ば，自明性の論理づけを上回る可能性を示していると
考えられる。
　２．Concrete Appliances連邦最高裁判決（16）

　Concrete Appliances連邦最高裁判決は，中央部に持
ち上げられた湿ったコンクリート流動性物質を，重力
を利用して様々な建設作業場に分配輸送する装置の特
許に関するものである（17）。連邦最高裁判所は，重力
を利用して流動性物質を分配輸送する原理は，本件が
発明されるずっと前から，穀物，石炭，砕石，砂等様々
なものについてすでに適用されており，また建設現場
では古くから湿ったコンクリートは利用されていたと
した（18）。
　そして，連邦最高裁は，“［t］he observations of 

common experience in the mechanical arts would lead 

one to expect that, once the feasibility of using‘wet’ 
concrete in building operations was established, the 

mechanical skill of those familiar with engineering and 

building problems would seek to make use of known 

methods and appliances for the convenient handling of 

this new building material（湿ったコンクリートを用
いることが建築現場において一度当たり前になれば，
工学と建築の当業者が既知の方法を用いてこのコンク
リートを扱おうとすることは機械分野の技術常識に基
づいて十分予測され得る。）”（19）として，最終的に特許
は無効であると判示した。
　本判決は，前記「工学と建築」あるいは「機械分野」
を技術分野と見れば，日本の論理づけのうち「技術分
野の関連性」に該当すると考えられる。また，流動性
物質を運搬する機能及び課題によって先行技術を組み
合わせることを容認したとみれば，日本の論理づけの
「作用・機能の関連性」に該当すると見ることもでき
ると考えられる。さらに，もし漏れ防止等の濡れコン
クリートに付随した機械の要求に焦点を当てると，こ
の判決は「自明な課題」に該当するとみることができ
る。
　３．Graham連邦最高裁判決（20）

　Graham連邦最高裁判決は，後に紹介する Calmer

連邦最高裁判決と Adam連邦最高裁判決 とともに，
1952年改正法で明文化された 103条の特許性判断の
一般的なアプローチを示す礎である（21）。 Graham連
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邦最高裁判決における特許権は，牛馬等で引いて用い
るすきが，使用中に岩等からうける衝撃を和らげるた
めの支持部の構造に関する発明である。先行技術との
相違点は，すきの支持部の下側に当設されていたヒン
ジプレートを，支持部の上側に移動して，両者の端部
をボルトで締めつけることにより，すき全体がしなる
ようになって衝撃を吸収することであった（22）。特許
権者は，この変更によって柔軟性が向上する効果を奏
すると主張していた（23）。
　連邦最高裁は，より柔軟性を求めるものは誰でも，
本件特許の変更に自然と至るであろうとし（24），また，
機能を損なうことなく変更可能な位置関係は，本件
発明の位置のみであるとして，本件特許は自明であ
ると結論づけた（25）。さらに，連邦最高裁は，特許権
者が主張した顕著な効果について，“［p］etitioners’ 
argument basing validity on the free-flex theory raised 

for the first time on appeal is reminiscent of Lincoln 

Engineering Co. of Illinois v. Stewart-Warner Corp., 303 

U.S. 545, 58 S.Ct. 662, 82 L.Ed. 1008 （1938）, where the 

Court called such an effort’an afterthought.（上告時
に初めて主張された効果は後知恵とみなす）”（26）とし
て考慮しなかった。 

　本判決では，当業者にとって更なる柔軟性の要求が
自明であったのか或いはこの課題が 103条において妥
当であったかどうかについて議論されていないため（27），
日本の論理づけと対比することは難しい。しかし，柔
軟性の不足は農地の状態に応じて必要と見れば，「設
計変更」に該当すると考えられる。さらに，もし，す
きを使う時にいつでも直面する課題とみるならば，こ
の判決は「自明な課題」に該当するとみることもでき
る。また，連邦最高裁が上告時にはじめて主張された
ことを理由に顕著な効果を受け入れなかったことは，
もし特許出願時から主張していれば，顕著な効果が参
酌され得た可能性を含んでいるといえよう。
　４．Calmer連邦最高裁判決（28）

　Calmar連邦最高裁判決は，殺虫剤スプレーの蓋の
上部表面に押し付けられたワッシャーによるシールの
特許に関するものである。この特許は，シール部の位
置が，先行技術の殺虫剤スプレー缶と相違していた。
一方，他の先行技術として，本特許と同じ位置にシー
ル部を持つ液体缶の供給口の覆いが存在していた。連
邦最高裁は，本件発明者が直面した課題は，殺虫剤の
分野に限定される問題ではなく，封止する構造に関す

る問題であるとし，さらに封止部材において，液体缶
の供給口と殺虫剤のスプレー部は非常に類似した技術
であると判示した（29）。
　また，商業的成功について，判決文の最初に一
般 論 と し て，“［s］uch secondary considerations as 

commercial success, long felt but unsolved needs, 

failure of others, etc., might be utilized to give light to 

the circumstances surrounding the origin of the subject 

matter sought to be patented. As indicia of obviousness 

or non-obviousness, these inquiries may have relevancy.

（商業的成功，長い間解決できなかった課題，他者の
失敗等は，特許をうけるべき技術を取り巻く技術水
準を図るのに有効であると言えるであろう）”（30）と
し つ つ，“more susceptible of judicial treatment than 

are the highly technical facts often present in patent 

litigation.（商業的成功は，通常特許侵害事件で示され
る技術的な事実よりももろい証拠である）”（31）とした。 

　本判決は，封止を技術分野のカテゴリーと見るなら
ば，日本の論理づけの「技術分野の関連性」に該当す
ると考える。また，本件は，封止構造を機能の観点か
ら判断しているものと認められるから，日本の論理づ
けの「作用・機能の関連性」にも該当し得ると考え
られる。さらに，Kitch教授のように本判決を課題解
決アプローチと見るのであれば（32），この判決は封止
構造の課題に基づいて先行技術を組み合わせているか
ら，「特許発明と共通する課題」に該当すると見るこ
ともできる。そして，技術的な事実よりはもろいとし
ながら，商業的成功などを認めた判例ということがで
きるであろう。
　５．Adams連邦最高裁判決（33）

　Adams連邦最高裁判決では，先行技術の組み合わ
せに関する連邦最高裁判決の中で非自明性を認めた唯
一の判決である。そして，2つの先行技術の組み合わ
せを検討する時に，「阻害要因」と「顕著な効果」に
ついて言及している（34）。
　本特許は，マグネシウムからなる電極と塩化銅か
らなる電極を用いた活性水電池（water-activated, 
constant potential battery）に関するものである。各
電極はすでに公知であったが，両者の組み合わせを検
討するにあたり，連邦最高裁は，マグネシウムが酸な
どにより腐食しやすいことが知られていたことから，
これを阻害要因として，この電極の組み合わせは自明
ではないと判示した（35）。
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　６．Anderson’s-Black Rock Inc.連邦最高裁判決（36）

　Anderson’s-Black Rock Inc.連邦最高裁判決は，舗装
の手入れをする装置の特許に関するものである（37）。
この特許は，実質的に，放射エネルギー発生機を舗装
機械に組み合わせた発明であり，その両者は既によく
知られたものであった。連邦最高裁は，既知の構成の
組み合わせによって，各々の機能とは異なるあるいは
全く新しい機能が得られていないとして（38），この特
許を無効と判示した。
　本判決は，日本の論理づけの「単なる寄せ集め」に
該当するものと考えられる。
　７．Dann v. Johnston連邦最高裁判決（39）

　Dann v. Johnston連邦最高裁判決は，銀行の預金・
小切手口座の記録を，顧客別・項目別に自動記録する
機械からなる特許に関するものである。先行技術とし
て，銀行の預金・小切手口座の金額を自動記録する機
械，及び会社内の出納表を部署別・項目別に自動記録
する機械が存在していた。そして，連邦最高裁は，“the 

departments of the business organization and the areas 

or“Item Groups”under the Dirks system are closely 

analogous to the bank customers and category number 

designations respectively under respondent’s system.（会
社内の出納表と銀行の顧客管理とは analogousである
（類似している））”（40）と判示した。
　本判決は，会社内の出納表のシステムを，銀行業界
のシステムにおいて利用は当業者が想到し得るものと
判示しているから，日本の論理づけの中の「技術分野
の関連性」に相当するものと考えられる。また，裁判
所が，業界の類似性を検討するにあたり特許発明の特
徴と可能性を検討していることから，作用あるいは機
能の観点からみているということもできるから，日本
の論理づけのなかの「作用・機能の共通性」に該当す
るともみることができる。
　８．Sakraida 連邦最高裁判決（41）

　Sakraida 連邦最高裁判決は，家畜小屋の糞尿を水
洗するシステムの特許に関するものである。この特許
の特徴は，水を貯水部から直接一気に家畜小屋の床
に流すことによって，短時間でしかも人手を煩わせ
ることなく糞尿を排水溝に流しこむことが出来るこ
とであった（42）。連邦最高裁は，“simply arranges old 

elements with each performing the same function it had 

been known to perform, although perhaps producing a 

more striking result than in previous combinations.（更

なる効果が奏されている可能性はあるものの，既に作
用も知られている既知の構成を単に組み合わせたもの
である）”（43）として，最終的にそのような組み合わせ
は特許に値する基準を満たしていない（44）と判示した。
　本判決は，日本の論理づけの「単なる寄せ集め」に
該当するものと考えられる。
　９．KSR連邦最高裁判決（45）

　KSR International連邦最高裁判決は，高さ調整可
能なペダルと踏込量検知用の電子センサーを組み合わ
せた構造の特許に関するものである（46）。連邦最高裁
は，議論の焦点は，ペダルを設計する当業者にとって，
先行技術文献に基づいて，前記電子センサーの設置位
置を，固定されているペダルの枢軸とすることが自明
かどうかであるとした（47）。そして連邦最高裁は，そ
のペダルの枢軸が，簡単にペダル位置を検知できる固
定された箇所として最も明らかなところであることか
ら，本件特許は自明であると判示した（48）。
　連邦最高裁は，“［a］ person of ordinary skill is also a 

person of ordinary creativity, not an automaton.（当業
者は通常の創作能力を備えており，機械的に仕事を
する人ではない）”（49）と判示している。さらに，もし
試みようとすることが自明であれば，特許性は否定
されるとした。また，“When there  is  a  design  need  

or  market pressure to solve a problem and there are 

a finite number of  identified,  predictable  solutions,  a  

person  of  ordinary skill has good reason to pursue the 

known options within his or her technical grasp.（設計
上の必要，市場で解決すべき課題があって，予測可能
な具体的対策の数が限られている場合，当業者は手持
ちの公知技術を活用しようとする良い動機づけとな
る）” （50）とし，本件の場合もその組み合わせを試みよ
うとすることが自明であるから，103条に基づいて自
明であると判示した。
　本判決は，電子センサーを最適な位置に設置したと
みることができるから，日本の審査基準の動機付けの
うち，「最適化」に該当するものと考えられる。さらに，
ペダル設計者は，その知識に基づいてすべての構成を
組み合わせることができると判示しているので，「技
術分野の関連性」に該当するということも出来る。

B．CCPA判決

　１．In re Beattie CCPA判決（51）

　Chisum教授は，In re Beattie CCPA判決を例に挙げて
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“［d］ecisions hold that the suggestion test may be met 

even though the prior art suggests the modification or 

combination for a purpose or advantage different from 

that of the inventor（もし特許発明とは異なる課題や
効果が先行技術文献で教示されていれば，Suggestion

テストは適用可能である）”と言っている（52）。この判
決は，伝統的な音符と伝統的な表記に数を重ね合わ
せたものとを組み合わせた特許に関するものである
（53）。この特許発明前に Guilford特許と Eschemann特
許の 2つの先行技術があった。これらの先行技術は本
件特許の全構成要素を網羅していたが，半音階をどう
認識するかについて両者は相違していた。本件特許権
者はこの相違を指摘し，「これらの 2つの理論を組み
合わせる明示的な教示がない」と主張した。しかし，
裁判所は，“［a］s long as some motivation or suggestion 

to combine the references is provided by the prior art 

taken as a whole, the law does not require that the 

references be combined for the reasons contemplated by 

the inventor.（目の前にある先行技術全体からみて，組
み合わせる動機付けが得られれば，特許法は発明者に
よって意図された理由によって先行技術文献を組み合
わせることを要求するものではない）”と判示した（54）。
　この判決は，日本の論理づけでは，「別の思考過程」
に該当すると考えられる。
　２．In re Antonie CCPA判決（55）

　In re Antonie CCPA判決は，容器が連続して回動し
ているタンクを排水が流れる水処理装置の特許に関
するものである（56）。本件発明と先行技術との相違点
は，容器領域のタンクの体積比を 0.12ガロン／フィー
ト 3に特定したことであり，特許権者は，この相違点
により，少量を処理する場合の処理能力がより向上す
ると主張していた。CCPAは，一般に数値の最適化は
自明なことではあるが，例外として， “［the court has］ 
found exceptions to this rule in cases where the results 

of optimizing a variable, which was known to be result 

effective, were unexpectedly good（もし予測し得ない
効果を奏する場合は非自明となり得る）”（ 57）として，
本特許を自明とした下級審の判決を覆した。
　本判決は，日本の論理づけの「最適化」に該当する
ものと認められる。そして，もし顕著な効果があれば，
数値の最適化等の自明とされる論理づけを上回ること
があり得ると解釈することができるであろう。

　C．日本の論理づけとの対比

　表 1に対比結果をまとめた。日本の論理づけの「引
用発明の内容中の示唆」は，米国のいわゆる TSMテ
ストに該当するから，日本の論理づけの全ての観点が，
米国の判例のいずれかに当てはまっていることが分か
る。このことは，この日本の観点が，米国の自明性判
断の具体的解釈の指針になり得ることを示している。
注目すべきは，日本の審査基準において当業者の通常
の創作能力の発揮にあたる例とされている，例えば「最
適材料の選択・設計変更・単なる寄せ集め」，「技術分
野の関連性」に対応する米国判例があることである。
これは KSR連邦最高裁判決の判示内容と合致してい
る。
　更に，2つの興味深い点がある。1つめは，技術分
野の関連性に言及した米国判例についてである。例え
ば，技術分野の関連性とともに，Concrete Appliances

連邦最高裁判決では，機能と課題にも触れており，
Calmer連邦最高裁判決あるいは Dann & Johnston連
邦最高裁判決では機能にも触れている。これらは，技
術分野の関連性を，作用・機能あるいは課題の視点か
ら設定しているとみることが出来る。
　2つめは，米国判例の中に，技術分野の異なる先行
技術を，解決すべき課題あるいは機能を根拠に組み合
わせているものが既に見受けられることである。例
えば課題の類似性を組み合わせの動機づけの根拠と
しているとみられるものとして Calmer連邦最高裁判
決，また作用・機能の類似性を根拠としているとみ
られるものとして，Calmer連邦最高裁判決や Dan & 

Johnston連邦最高裁判決が挙げられる。これは，KSR

連邦最高裁判決を支持する結果である。
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Ⅲ．米国判例における自明性の具体的解釈
　Chisum 教授は，著書 Chisum on Patents におい
て，Graham連邦最高裁判決の自明性の具体的な解釈
として“analogous art”, “the nature of the problem” 
“suggestion for a different purpose”, “obvious to try 

for optimization”の様々な解釈があるとしている（58）。
これらのうち後者 2つについては，日本の論理づけの
「別の思考過程により，当業者が特許発明に至ること
が容易」或いは「最適材料の選択・数値範囲の最適化」
に該当するものと思われる。そこで本節では前者 2つ
について検討する。
　ここで取り上げる米国判例は，前記 Chisum on 

Patentsで例示されていた案件である。それらに加え
て，ここ数年，CAFCにおいて自明性基準を見直す判
決が出されたので，それらの判決も取り上げた。例え
ば，In re Kahn CAFC判決において，“analogous art”
を言及している。さらに，連邦最高裁は，KSR連邦
最高裁判決において，“analogous art”に含まれる“the 

field of endeavor”について言及している。

A．analogous art テスト

　analogous artテストは，1）the applicant’s endeavor 

と 2）reasonably pertinent to the problem with which 

the inventor was concernedからなるとされている。
この analogous artテストについて，Chisum教授は
11の連邦最高裁判決を紹介している（59）。これらの判
決のうち，1952年以降に出された 3つ判決， Concrete 

Appliances連邦最高裁判決 , Calmer連邦最高裁判決 , 

Dann and Johnston連邦最高裁判決については既に
検討した。また，2007年に出された KSR連邦最高
裁判決（60）についても既に触れた。そこではじめに，
Chisum教授により，analogous art 理論の起源とされ
ている C&A Potts & Co.連邦最高裁判決を取り上げる。
次に，KSR連邦最高裁判決において，analogous art 

テストに触れている個所を紹介する。そして，CCPA

あるいは CAFCにおいて，連邦最高裁判決を解釈さ
れたものについて検討する。
　１．C&A Potts & Co.連邦最高裁判決（61）

　C&A Potts & Co.連邦最高裁判決は，公知な木材研
磨機と非常に似た粘土粉砕機の特許に関するものであ
る（62）。
　連邦最高裁は，一般論として“if the new use be so 

nearly analogous to the former one that the applicability 

of the device to its new use would occur to a person of 

ordinary mechanical skill, it is only a case of double 

use; but if the relations between them be remote, 

and especially if the use of the old device produce a 

new result, it may at least involve an exercise of the 

inventive faculty.（新しい用途が，技術分野がとても
類似しているため，当業者であればその転用を思い付
く程度であるならば，それは単なる転用である。しか
し，もし技術分野がかけ離れていて，特にもし既知の
装置が新しい結果をもたらすのであれば，それは少な
くとも発明能力の発揮によるものであろう）”（63）とし
た。そして本件については，“if the change from the 

glass bars of the Creager wood exhibit to the steel bars 

of the Potts cylinder was a mere change of material for 

the more perfect accomplishment of the same work, it 

would ［ ］ not involve invention.（もし既知の木材研磨
機のガラス製棒材を鋼性円柱棒に換えることが，同じ
成果をより良くするための材質の単なる改善であれ
ば，それは発明とは言えないであろう。）”（64）と言及し
た後，本件について，この材質の交換の目的は，既知
の装置のものとは全く異なるものである（65）として， 
analogousではないと結論づけた。
　この判決で用いられている analogousを，日本の審
査基準の論理づけに当てはめてみると，「材質変更の
目的」に注目すれば「特許発明と共通する課題」に該
当し，「同じ成果の達成」に注目すれば「作用・機能
の共通性」に該当すると考えられる。
　２．KSR連邦最高裁判決（66）

　KSR 連邦最高裁判決では，“Under the correct 

analysis, any need or problem known in the field of 

endeavor at the time of invention and addressed by the 

patent can provide a reason for combining the elements 

in the manner claimed.（特許発明の掲げている要望
や課題が，the field of endeavorで知られているこ
とは，当該特許発明の通り組み合わせるための動
機付けになり得る）”（67）とし，さらに，“The proper 

question to have asked was whether a pedal designer of 

ordinary skill, facing the wide range of needs created 

by developments in the field of endeavor, would have 

seen a benefit to upgrading Asano with a sensor.（適正
な検討事項は，the field of endeavorで開発する時に
創出される幅広い課題に直面した当業者が，Asanoの
特許（先行技術）を改良することによる効果に気づい
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ていたかである）”（68）とした。そして，当業者は各先
行技術に開示されている課題の全てを認識している
とした。日本の論理づけの観点からみると，この the 

field of endeavorはペダルに関連する分野となるから，
日本の論理づけの「技術分野の関連性」ということに
なる。
　３．Winslow CCPA判決（69）

　次の 2つの判決は，analogous に言及した最近の判
決として後述する In re Kahn CAFC判決（70）に引用さ
れた In re Oetiker 977 F.2d 1443, 1447 （Fed. Cir. 1992）
CAFC判決に引用された，In re Wood, 599 F.2d 1032

（CCPA 1979）CCPA判決に引用されているものであ
る。
　Winslow判決では，カバンに設けた孔部を通す複数
の水平方向のピンからなるカバン保持装置に関するも
のである（71）。先行技術としては，クリップでカバン
を保持する発明と封筒を保持するための鉛直方向のピ
ンの発明であった。
　CCPAは，“we see nothing important in the change 

from a vertical to a horizontal position of the bags. The 

change requires only obvious mechanical adaptations… 

（ピンの向きを鉛直から水平方向に変更することに
なんら困難性は認められない。単なる設計変更に
すぎない）”（72）とした。そして，本件発明について
は，既知の機械でカバン保持の課題に直面した時に
“［l］ooking around the walls, he would see Hellman’s 

 envelopes with holes in their flaps hung on a rod and 

say to himself, “Ha!  I can punch holes in my bags and 

put a little rod（pin）through the holes.［］　Thus 

does appellant make his claimed invention merely by 

applying knowledge clearly present in the prior art.（部
屋内を見渡して，Hallmanの棒にひっかけるための穴
を有する封筒の発明を目にして，“あ，私のカバンに
も穴をあけて小さい棒を通すことができるな。”と思
い付くであろう。そうしてみると，本件発明は，単に
先行技術を組み合わせたものにすぎない。）”（73）と判
示した。
　この判決は“the field of invention’s endeavor”が特
定の技術分野の知識に限らず，関連技術分野の一般常
識までも含むことを示していると考えられる。
　これらを日本の論理づけに当てはめてみると，当然
目にする技術として結び付けていることから「技術分
野の関連性」に属するとも考えられるし，「保持機能

を備えたピン」という点から「作用・機能の共通性」
に属するとも考えられる。
　４．In re Deminski CAFC判決（74）

　In re Deminski CAFC判決では，ポンプと圧縮機は
同じ機能と構造を有することを理由に，ポンプの先行
技術と圧縮機の先行技術を組み合わせることができる
とした（75）。
　この判決は，日本の論理づけでは，「作用・機能の
共通性」に属するものと認められ，ポンプと圧縮機を
類似した技術分野と見るのであれば，「技術分野の関
連性」に該当するとみることもできる。
　５．In re Clay CAFC判決（76）

　In re Clay CAFC判決は，液体炭化水素の貯蔵プ
ロセスにおけるデッドスペースを削減するのにゲル
を用いる特許に関するものである（77）。PTOにおけ
る審査段階では，“（i） Hetherington, which disclosed 

“an apparatus for displacing dead space liquid using 

impervious bladders, or large bags, formed with flexible 

members（デッドスペースをバッグ等で削減する方
法）”; and （ii） Sydansk, which disclosed “a process for 

reducing the permeability of hydrocarbon-bearing 

formations and thus improving oil production, using a 

gel similar to that in ［applicant’s］ invention（本件特許
と似たゲルを用いて炭化水素を改質する石油精製にお
ける改良方法）”（78）の 2つの先行技術に基づいて自明
であるとされた。一方，裁判所は，本件の analogous 

artは，石油業界ではなく液体炭化水素の貯蔵であ
るとして，炭化水素を改質する課題は，reasonably 

pertinent to the inventor’s problem（デッドスペース
削減と適切な範囲内）とは言えないから，その組み合
わせは自明とは言えないと判示した（79）。
　本判決の検討内容は，液体炭化水素を貯蔵する技術
分野という観点から日本の論理づけの「技術分野の関
連性」に当てはめることもできるし，貯蔵する機能の
観点から「作用・機能の共通性」に該当するとも考え
られる。さらに，貯蔵槽における課題に注目すると，「自
明な課題」あるいは「特許発明と共通する課題」に該
当する可能性があったともいえるであろう。
　６．In re Kahn CAFC判決（80）

　In re Kahn判決において CAFCは，analogous art

テストでは，先行技術が the field of the applicant’s 

endeavor あるいは reasonably pertinent to the problem

であるかどうかを，非自明性を否定する根拠として示
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さなければならないとした（81）。 

　本件は，視覚障害者向け読書機械の特許に関するも
のである。発明当時，光学的ペン型装置を使って，指
示した個所を読み上げる機械が既に存在していたが，
ペン型装置を用いることが，視的障害者の使用を困難
にしていたので，本件発明者は，目の動きを利用して
指し示した個所の音声が聞こえてくる機械を発明した
ものである（82）。
　発明当時，前述の先行技術のほか，目の動きで指し
示す装置と，視覚障害者のために，音声で平面上の位
置関係を知らせる装置が既に知られていた（83）。
　CAFCは，“motivation to combine was articulated 

and placed on the record. As to the Anderson/Garwin 

combination, the Board identified the desire to free 

up the hands of the Anderson user as the problem 

confronted and found that Garwin itself evidenced the 

broad applicability of its optical controls to the claimed 

invention.（前記ペン型装置を用いたものは手作業の
煩わしさの課題に直面していたであろうし，目の動き
で指し示す装置自体，手作業等の煩わしさを解消させ
るためのものであるから，これら 2つの先行技術を組
み合わせることができる）”（84）とした。
　さらに，裁判所は，視覚障害者のために，音声で平
面上の位置関係を知らせる装置の発明が教示するもの
は，先の組み合わせの動機付けと関連の深いものであ
るとして，3つの先行技術を組み合わせることによっ
て，本件発明とすることは自明であると判示した（85）。
　本判決を日本の論理づけに当てはめるにあたり，2

つめの組み合わせは 3つめの先行技術による教示に着
目しているので，「引用発明の内容中の示唆」に該当
すると認められる。一方，1つめの組み合わせについ
ては，明確な当てはめが難しい。それは手作業の煩わ
しさからの解放が通常のことなのかどうか，目の動き
により指し示す装置が手作業の煩わしさから解放させ
ることが既に広く知れ渡っていたのかどうかが不明で
あるからである。もしこれらの両者が肯定されるので
あれば，「自明な課題」に該当することと考えられる。

B．The nature of the problem

　１．Pro-Mold and Tool Co. Inc．CAFC判決（86）

　Pro-Mold and Tool Co. Inc．CAFC判決はスポーツ
カードホルダーの特許に関するものであって，先行技
術との相違はホルダーのサイズがカードよりもほんの

少しだけ大きいことであった。裁判所は，ホルダー
のサイズをカードよりほんの少しだけ大きくすること
は，ホルダーの The nature of the problemであるから，
本件特許は自明であると判示した（87）。
　本件は，ホルダーの機能を維持しながらデザイン性
等に応じて大きさを変更できると考えるならば，日本
の審査基準の論理づけのうち「設計変更」に該当する
ともいえるし，ホルダーをカードよりもすこしだけ大
きくすることが周知の課題であると見れば「自明な課
題」に該当するということも可能であろう。
　2．Dippin’Dots Inc.CAFC判決（88）

　Dippin’Dots Inc.CAFC判決は，屋外でアイスクリー
ム製造方法の特許に関するものであり，先行技術との
差異は製造後のアイスクリームを冷凍室に保管するこ
とであった（89）。裁判所は，この差異は，屋外でアイ
スクリームを製造する時には直面する The nature of 

the problemであるとして，本件特許は自明であると
判示した（90）。 

　本件は，屋外でのアイスクリーム製造では直面する
課題としているから，日本の論理づけの「自明な課題」
に該当するものと考えられる。

 C．日本の論理づけとの対比

　以上の米国判例をまとめたのが表 2である。
　はじめに，analogous artテストについてみてみると，
いずれの米国判決も，該当する可能性のある日本の審
査基準の論理づけが複数あることがわかる。これは，
米国の analogous artが様々な観点，例えば課題，作用・
機能の観点から設定されていることを示すものと考え
られる。このプロセスは，技術範囲を特定するにあた
り後知恵を排除する有効な方法と考えられる。
　さらに，技術分野，課題，機能について，興味深い
点が 2点ある。
　1つめは，In re Winslow判決によると，“the field of 

invention’s endeavor”は特定の技術分野の知識だけ
でなく，業界全体に知れ渡った一般的な技術常識も含
むことである。
　2つめは，技術分野を設定する時に，In re Winslow

判決，In re Deminski判決，In re Crey判決のように課
題や機能の観点からするものがあった。これは，技術
分野の範囲の具体的尺度になりうるものであり，後知
恵の影響を軽減する良い解決策だと考えている。
　次に，nature of the problemについてみてみると，
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該当する可能性のある日本の論理づけが複数あること
がわかる。したがって，nature of the problemは，「設
計変更」あるいは「周知な課題」に該当するといえよ
う。ただし，この比較はたった 2件の米国判決に基づ
くものであり，今後更なる判決の蓄積が必要と考えら
れる。

Ⅳ．後知恵の影響の軽減策
　米国において，CAFCは明示的な証拠を求める硬直
的な TSMテストにより後知恵を排除してきた。しか
し，KSR連邦最高裁判決以降，TSMテストよりも拡
張した柔軟なアプローチが示された中で，後知恵を排
除する新しい，具体的な基準を構築する必要に迫られ
ていると考えられる。そこで，本節では後知恵の軽減
策を試行的にまとめてみた。米国制度も日本制度も，
自明であるとする論理づけを覆すスキームがあり，ま
た証拠提示を要求している点等，類似している点が多
い。

A．自明性（進歩性なし）の論理づけを覆すスキーム

　日本には，自明性（進歩性なし）の論理づけを覆す
スキームがある。1つは，本件発明による顕著な効果
の主張である（91）。一方，米国にも，すでにみてきた
ように例えば Adam連邦最高裁判決等，顕著な効果を
参酌することがある。 

　もう 1つは，組み合わせの阻害要因の提示であ
る。米国においても，すでにみてきたように例えば
Adams判決においてこの阻害要因に言及して，非自
明性を認めている（92）。

B．証拠の提示（Submission of Evidence）

　日本において論理づけの証拠を提示することを原
則として求めているが，米国においても同様の基準
がある。例えば，In Alza CAFC判決（93）において，
“there must be some articulated reasoning with some 

rational underpinning to support the legal conclusion of 

obviousness．（自明性の法的な結論を裏付ける，理論
的根拠が示された論拠がなければならない）”（94）とし
ている。さらに，KSR連邦最高裁判決においても“To 

facilitate review, this analysis should be made explicit．
（先行技術の検討は明示的な解析が必要）”（95）としてい
る。

C．�最も適した一の引用発明の選定（The selection 

of the most suitable prior art）

　米国の自明性の判断プロセスは，日本のものと似て
いるが，一部相違している。それは，日本では，本件
発明と対比する最も適した一の引用発明を選定するの
に対して，米国では明記されていない点である。そし
て，この日本のプロセスは，後知恵を排除する有効な
方法であると考えられる。
　1． 日本の判断プロセス（The Japanese Principle of 

Method）
　日本の審査基準には，「進歩性の判断は，本願発明
の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に
把握した上で，当業者であればどのようにするかを常
に考慮して，引用発明に基づいて当業者が請求項に係
る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか
否かにより行う。」「具体的には，請求項に係る発明及
び引用発明（一又は複数）を認定した後，論理づけに
最も適した一の引用発明を選び，請求項に係る発明と
引用発明を対比して，請求項に係る発明の発明特定事
項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違
点を明らかにした上で，この引用発明や他の引用発明
（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から，
請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る
論理の構築を試みる。」とされている（96）。
　2． 米国の判断プロセス（The US Principle of Method）
　Graham判決において，非自明性の判断プロセスは
以下のように示されている。「①先行技術の把握，先
行技術とクレーム発明の比較，③当該相違点が当該技
術を知る当業者にとって容易であったかの判断をす
る。」（97）

　3． 日米の対比（Comparison and “the most suitable 

prior art”）
　日本と米国の判断プロセスを比較すると，日本のプ
ロセスにある「最適な一の引用発明を選定する」プロ
セスがないことが分かる。このプロセスは後知恵の影
響を軽減するために有効なものと考えられる。なぜな
らば，複数の引用発明を本願発明と比較する対象とし
た場合，複数の引用発明を組み合わせるところに，既
に発明が隠されている可能性があるからである。もし，
この複数の引用発明と本願発明との差異を埋める第三
の引用発明があった場合，その組み合わせは発明を二
つ重ねた，いわゆる「容易の容易」を容認してしまう
恐れがあるからである。この恐れを，米国判決を用い
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て具体的に説明する。
　4．In re Kahn CAFC判決（98）

　前述の通り，本件は 2つの先行技術を「手作業の煩
わしさからの解放」という課題を基に組み合わせて，
さらに 3つめの先行技術が教示する内容が前記課題と
類似しているために組み合わせることが可能であると
判示された事件である。この判決において，手作業の
煩わしさからの解放が周知の技術課題であるならば良
いが，もし，この課題が 2つの先行技術を目にするこ
とによって生じる課題であるならば，既にそこに小さ
な発明があり，さらにこれを根拠に第 3の先行技術を
組み合わせることは，2つめの発明になりかねないと
考えられる。

D．�技術範囲設定の根拠の説明（Explanation of 

reasoning related to technical field）

　既に触れたように，米国では技術分野の範囲を課題，
作用・機能の観点から特定している。これは，技術分
野を設定する時に後知恵を排除する有効な方法だと考
える。組み合わせを示した本願発明に引きずられるこ
となく，課題や作用・機能という個別具体的な根拠に
基づいて判断するからである。

Ⅴ．おわりに
　2007年 4月 30日に KSR連邦最高裁判決で，自明
性の判断は TSMテストよりも拡張的で柔軟なもので
あると判示されて以降，この判決が上位概念的な理
念を示したものであることから，米国の特許制度にお
いて，後知恵を排除する新しい，具体的な基準を構築
する必要に迫られている。既に古くから analogousや
the nature of problemsという概念で，自明性の基準
の具体化が行われてきたが，これらも実用面では抽象
的すぎると考えられる。そのため，本論文は具体的な
論理づけとともに後知恵を排除する方法を提示するた
めに，日本の審査基準に列挙されている論理づけの観
点から，米国判例を整理することを試みた。その結果
以下 3つの興味深い点が示された。
　1つめは，米国連邦最高裁と CCPAあるいは CAFC

は，すでに様々な視点から自明性を判断しており，そ
れらは全て日本の論理づけのいずれかに該当してい
た。特に，KSR連邦最高裁で言及のあった「当業者
の通常の創作能力の発揮」とされている論理づけに該
当する米国判例が見受けられたことは，今後，米国の

自明性の基準を検討する上で有用な結果であったと考
えられる。
　2つめは，日本の論理づけには，「課題の共通性」
だけでなく，「作用・機能の共通性」という観点があり，
米国判例にも既にこの観点と認められうるものがある
ことである。
　3つめは，後知恵を排除する方法が，TSMテスト
以外にもいくつもあり，その多くはすでに米国制度に
存在するものであったことである。
　今回の比較検討により，日本の審査基準に列挙され
た論理づけ及び後知恵の軽減方法は，米国の自明性基
準の具現化に利用可能であることを示すことができた
と考えている。そして，米国の特許実務家や学者が，
連邦最高裁の判例を体系的に整理するのに資するもの
と考えている。
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