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21 進歩性要件による特許の「質」のコントロールの意義と手法（＊） 
 

在外研究員 前田 健

進歩性要件（非自明性要件）は特許の質を決定するもっとも重要な要件である。本報告は、米国における非自明

性要件に関する議論を、特許の質のコントロールという観点から概観し、日本法に対する示唆を導こうとするもの

である。本報告は、非自明性要件をめぐる議論を、実体的な判断基準に関する議論と手続的な制度の整備に関する

議論との二つの視点から複眼的に検討している。実体的な判断は、米国の非自明性判断が最近の最高裁判決以来変

化しており、最近の知財高裁が進歩性判断の傾向を変化させている日本と近接してきている。手続面では、米国は

法改正により多様な制度を用意し多様なニーズに応えつつ特許の質を確保しようと努力しているのに対し、日本は

万能な無効審判を用意することにより問題を抑えるという方策をとっている。手続面については日米の差は大きい

が、それぞれが得失を有することに留意すべきである。 

Ⅰ．序論 

１．本報告の問題意識 

本報告の研究対象は、特許要件のうちの進歩性要件（非

自明性要件）とそれを判断する機関・手続である。 

本報告は、検討に際して「特許の質のコントロール」という視

点を設定している。本報告では特許の「質」とは、特許要件を

満たすことにより発明が備えるべき性質、または、端的に特許

が特許要件を満たしていることを示すために用いている1。 

本報告では上記のような意味での適切な特許の質のコン

トロールの在り方を探るために、進歩性要件（非自明性要

件）をめぐる近年の米国の議論を研究の対象とする。それに

より日本の法制度についてどのような示唆が得られるのかを

明らかにしていく。米国を検討の対象とするのは、議論の厚

い蓄積があり我が国にとって大いに参考にすべき点があると

思われるからである。 

 

２．米国における特許の危機と特許の質 

（１）FTCとNSFによるレポート(2003，2004) 

2011年の米国特許法改正(以下、「AIA」または「2011年改

正」と呼ぶ。)は、特許の危機という危機感に対する米国の一

つの答えといえる。ここに至る議論は、2003年に出された

FTC(連邦取引委員会)のレポート
2
及び2004年のNSF（全米

科学財団）のレポート
3
に始まる。 

NSFレポートとFTCレポートは多くの共通点を有している。

双方が特許の質の低下がもたらす問題を指摘し、改善策とし

て実体的な特許付与の基準の厳格化と、それをチェックする

手続の強化を提言していた。特許の質に対する懸念とその

改善が実体・手続の両面から図られなければならないことは

米国の共通認識となっていた。 

 

（２）特許制度改善に向けた立法・司法の動き 

以上の二つのレポートを受けて、特許法改革の動きが始

まったが、半導体・ソフトウェア業界などと、化学・医薬業界な

どとの間で、特許に関する利害関係が異なるという事実が浮

かび上がり、立法は遅々として進まなかった。 

一方で、司法は特許制度改革の動きを示し、2006年の

eBay判決4でソフトウェア特許などで非実施主体による差止

の乱用などの問題に一定の歯止めがかけられ、一連の

CAFCの裁判例で損害賠償額の抑制が図られた5。また、最

高裁はKSR判決6によって、自明性基準の厳格化がなされ、

特許の質の問題について、少なくとも実体的な側面につい

ては大きく改善が見込まれることとなった。 

その後、2011年にようやく特許改革法案が可決・成立する。

2011年改正特許法（AIA）の一番の特徴は、従来の先発明

主義を改め、先願主義へと移行したことである7。もう一つの

大きな特徴は、特許庁において特許の有効性を争う手続が

拡充され、特許の質を確保するための仕組みが大幅に整備

されたことである。 

（３）特許の危機を巡る議論 

以上のような特許制度改革をめぐる議論の進展の中で学

界も様々な議論を展開してきた。 

James BessenとMichael Meurerは、そのPatent Failureと題

する論文8の中で、特許制度が成果を上げているかについて

初めて包括的な実証的評価を提供している9。彼らの行った

実証的評価によると、少なくとも幾つかの産業分野において、

特許は発明者に十分なインセンティブを与えられていない。

化学・医薬品産業以外の産業においては、費用が収益を大

きく上回る状況が続いているおり10、特にソフトウェア産業に

おいてはその弊害が著しい11。 

Bessenらは、その原因として、権利の境界が不明確である

ことや小さな特許が多すぎることを指摘し12、特に特許の公

(＊) これは特許庁委託平成23年度産業財産権研究推進事業（平成23～25年度）報告書の要約である。 
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示機能（Patent Notice)の低下を問題視している13。Bessenら

は多すぎる特許への対応策の１つとして特許の質の問題に

取り組むことを挙げている14。特許の質の問題は特許制度の

抱える問題点の一部にすぎないものの、重要な一部であるこ

とが指摘されている。 

BurkとLemleyは、Patent Crisisと題する論文15で、医薬品・

バイオテクノロジー産業では特許制度はうまくいっているが、

IT産業において問題が生じていることを指摘している16。産

業ごとに大きく事情が異なる状況の下で、産業ごとに取り扱

いを変えていく必要性を強調し、裁判所がケースごとに適切

な判断を下していくことが必要であるというのが、同論文の基

本的な立場である17。Burkらは特許法の中に存在する政策

レバー18を裁判所がうまく用いることが重要であるとし、非自

明性要件もそのような政策レバーの一つとしている。彼らの

分析の特徴は裁判所の役割を強調し、質の問題についても

裁判所が適切な基準を設定することへの期待が強調されて

いる。 

政府でのレポートで特許の質へと視点が集中していたのと

は異なり、学者による論文の中ではそれは問題のごく一部と

捉えられている。また、実体的な質への監視の強化の手法

について、裁判所が果たすべき役割を詳細に説かれている。

質の問題は大きな文脈の中の一つの問題にすぎないことを

理解しつつ、実体・手続両面における検討をしていくことが

肝要と思われる。 

Ⅱ．米国における特許要件と特許の質 

１．米国の特許要件とその意義について 

まず、特許可能な対象（Patentable subject matter）要件が

ある。これは、近年最高裁判決が下され1920、注目を浴びてい

る。この要件は特許法の守備範囲を規定する役割を果たし

ているといえる。 

米国で特許権を得るための要件は、有用性・新規性・非

自明性の3要件である。この3要件が特許権の「質」を直接に

規制する役割を果たしていると考えられる。 

有用性（Utility）要件21は、発明の成熟度がある一定の段

階に達して初めて特許の対象となるという、特許権付与のタ

イミングの問題を規律するものと理解することが可能であ

る 2223。どちらかというと、特許可能な対象要件と同様に、発

明の分野によってカテゴリカルに特許の対象から除外する役

割を果たしている。 

非自明性要件は、特許に携わる法律家にとって、実体3要

件のうち最も重要な要件であるといわれている24。先行技術と

の相違点が、出願時において、当業者にとって自明であるな

らば、特許権を得ることはできないとされる25。ある発明が特

許にふさわしいか否かの選別は、主に非自明性要件が担っ

ている。新規性要件は、既存の発明ではなく新しい発明を追

求することに対するインセンティブを与えるために機能してい

ると考えられ26、特許の質の問題にとって重要な意味を持つ。

ただ、自明性要件と共通で論じられる部分も多い。 

特許権を取得するためには、クレーム及び明細書が開示

要件（実施可能要件及び記述要件を指す）27を満たす必要も

ある。これらの要件は、特許のクレームをどこまで広げてよい

かを限界づける重要な役割を果たしているが28、発明の内容

より形式に関わる問題である。 

以上によれば、特許対象としての適格性、有用性・新規

性・非自明性要件、実施可能要件と記述要件は、いずれも

重要な要件であり特許の質と関わるものといえる。しかし、特

許対象適格性と有用性の要件は、発明の属する産業分野・

技術分野にカテゴリカルに関係するものであり、個別の特許

の質という本報告の着目点とはやや異なる。また、開示要件

は重要だが、発明の内容よりは明細書の書き方に関わるも

のともいえる。したがって、本報告では、新規性・非自明性、

特に非自明性要件に焦点を置いた検討が有益と考える。 

 

２．米国における非自明性要件とその意義 

（１）非自明性要件とは 

新規性要件に基いて特許を否定するには、発明が先行技

術と同一であることを要するが、非自明性要件は差異があっ

てもそれが当業者に自明な場合には特許性を否定するもの

である。 

非自明性要件の判断は次のように行われる29。まず事実の

問題として、（A）先行技術の範囲と内容を決定し、（B）クレー

ムされた発明と先行技術との相違点を確認し、（C）当該技術

における通常の技量のレベルを決定する。（以上、Graham

要素という。）そのうえで、これらの事実を基礎として、法的判

断により自明か否かが判断される。その判断の際には、二次

的考慮要素といわれる発明に関する客観的指標が判断の

助けになることもある。 

ある発明が自明であるという判断を下すためには、なぜ自

明であるかの明確な論証が要求される30。非自明性の判断

はケースバイケースの判断であり、一般的な判断基準を立て

ることは難しいが、論証の類型的パターンは確立されてい

る31。 

二次的考慮要素とは、非自明性判断の際に用いられる客

観的指標である。商業的成功、長きにわたる需要、予測外の

結果などがその例である32。「後知恵」を防止し、客観的な判

断を担保するものと考えられている33。ただし、二次的考慮要

素が非自明性判断とどれほど結びつくものかについては疑

問も呈されている34。 

（２）非自明性要件の理論的根拠 

非自明性要件の理論的根拠として、自明なアイデアは、ア
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イデアを生み出すのに特許によるインセンティブが必要ない

といわれている35。この考え方は、実体的にインセンティブ付

与が必要な発明とそうでない発明とを切り分けることに主眼

を置いている。 

また、自明な発明にも特許が付与されることによるインセン

ティブの希釈化を防ぐという説明や36、特許の数を抑制し探

索とライセンスの費用を抑えるためという説明37もなされる。こ

れらの説明は発明の利用の過程における取引費用の問題

に着目し、特許の数を絞り込むことの必要性を説くものであ

る。 

多くの学説は、非自明性の判断基準を具体的に導く理論

的説明として、第1の考え方により注目している。この考え方

も、発明の内容に着目する考え方と、発明のなされる過程に

着目した考え方の二つに分類可能である。 

一つ目は、インセンティブ付与が必要な発明を選別する

基準としての見方である38。これはGraham判決の示した「誘

引基準」39を発展させた考え方である。Duffyらは、この基準

が自明性判断の具体的な基準として運用できるとの主張を

展開させている40。 

一方で、誘引基準は具体的な判断規範として適用するこ

とは難しいとの意見も強い。そこで、発明主体の発明行動を

コントロールする方法として自明性を考える手法が発達して

きた。Mergesは、非自明性要件により、発明者が不確実な発

明に対してより挑戦するように行動を変えることになると主張

する41。また、Meurerも、特許の保護がない場合、企業などは

技術的困難性の低い研究プロジェクトを採りがちになる可能

性を指摘し、技術的困難性が高いもののみを保護することで

最適な社会状態が実現できるとしている42。 

以上によれば、学説においては、発明者に対して適切な

インセンティブを与えるためには新規なもの全てに特許を与

えるべきではないということと、その後の取引費用の問題を考

えると総じて発明の数はより抑制されるべきだという分析がな

されているといえる。 

 

３．米国における非自明性要件の判例の展開43 

（１）概要 

非自明性要件は、1952年特許法制定の時に明文化され

た。そして、Graham判決により非自明性の判断枠組みが確

定された。その後は下級審における裁判例の展開により非

自明性の法理が発展していく。しかし、2007年に再び最高裁

より出されたKSR判決により非自明性の法理は新たな段階を

迎えることになった。 

（２）1952年法の成立まで 

新規性と有用性は、1790年制定の特許法から一貫して要

求されているが、非自明性はそうではない。1793年法では、

特許を取るためには、「原理的な変更changein principle」が

加えられていなければならないと解釈されており44、それが非

自明性要件に発展していく。 

Hotchkiss v. Greenwoodの最高裁判決45において、「技量

と創意工夫の程度degree of skill and ingenuity」が通常の技

術者の所産以上のものである必要があるという基準が立てら

れた46。この判決は、当業者を基準にして非自明性を判断す

るという方向性を打ち立てた点で意義がある。しかし、同時に

「技量と創意工夫」を基準にした点が後の判例により厳しく解

釈された点が問題となる。1942年のCuno判決は、特許を得

るのに「創造的な天才のひらめきflash of creative genius」が

必要であると判断するに至った47。 

1952年法では、非自明性要件が103条に定められ、「自明

な」発明には特許されないことが明記された。また103条の第

2文で、発明者の才能ややり方は特許性と無関係であること

が明らかにされた。これにより、高くなりすぎた特許性の基準

は下げられたとも思われたが、新しい基準が裁判所によりど

う適用されるかはまだ不透明な部分があった。 

（３）Graham判決とTSMテスト 

1966年、最高裁はGraham判決48において、非自明性の判

断枠組みを完成させた。Graham判決は1851年のHotchkis判

決が特許性の一般条件を定式化したものと捉え、1952年の

特許法も従来の一般的な基準を変更するものではないと理

解している。一方で103条後段は、Cuno判決が示した「天才

のひらめき」基準を廃止する意図であったという理解が一般

的である旨を確認している。 

Graham判決は、非自明性判断は、先行技術の内容と範

囲、先行技術とクレーム発明との差異、当業者のレベルの3

つの事実に基づいて行われる点を明確にした。また、商業

的成功などが非自明性判断の二次的考慮要素たり得ること

も示した。 

Graham判決により判断基準が明確にされたが、具体的な

適用の場面においては不明確な点も残った。1982年に特許

の事件を集中的に取り扱う裁判所として、連邦巡回区控訴

裁判所（CAFC）ができると、非自明性判断の基準は発展を

始める。そして、CAFCの中で唯一の非自明性の判断基準と

しての「TSM基準」が徐々に形成されていった。TSMとは、

「教示、示唆、動機づけTeaching, Suggestion or Motivation」

のことであり、TSM基準の内容は、引用例にある教示を自明

性の証明のためにくみわせることができるのはそうすべきとい

う示唆やインセンティブがあるときに限られる、というものであ

る49。 

TSM基準は、CAFCの非自明性判断の基準として受け入

れられ定着していった。この状況が硬直的に過ぎるとして、

FTC及びNSFのレポートにおいて批判の対象となっていたこ

とは前述のとおりである。 
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（４）KSR判決50 

KSR判決は、従来のCAFCによるTSM基準の適用の在り

方を否定し、非自明性判断の方向を一変させた判決として

評価されている。 

最高裁は、裁判所は、当業者であれば用いるであろう推

論や創造性を考慮することができるとし、CAFCの硬直的な

アプローチを拒絶する旨を明言した。そして、当業者であれ

ばなぜそれらの要素を組み合わせることができたのかという

理由を明らかにすることは重要だが硬直的で必須の形式を

要求するようなものになってはならず、そのように適用される

場合には、TSM基準は最高裁の先例と適合しないと述べ

た。 

最高裁判決は、従来の硬直的な枠組みによる非自明性の

判断を否定し、当業者にとって自明であったかどうかを総合

的に判断するという原則に立ち戻った判断をなすべきことを

確認した。 

（５）KSR判決以降 

KSR判決を受けて、米国の自明性判断に関する裁判例の

潮流は変化したといわれている。自明であるとの結論をより

容易に出せるようになったため、より多くの出願・特許が自明

であるとの結論を下されるようになったと言われている51。実

証的研究の示すところによれば非自明性の基準は明らかに

KSR判決後に厳しくなり、特許性はより否定されやすくなって

いる。柔軟な基準のもと自明性がより肯定されやすい傾向が

今後も続いていくものと思われる。 

Ⅲ．米国における特許要件判断のための制度 

１．米国における特許に関する法的手続の概要 

米国の特許制度も審査主義をとっている。ただし、審査に

おける特許要件の判断はあくまでおおざっぱな「最初のふる

い分け」にすぎず52、特許権を付与された後も特許要件を争

う余地は多く残されている。 

特許権付与後に有効性を争う手段として、査定系再審査、

付与後レビュー、当事者系レビュー（以上、特許庁）侵害訴

訟の中で無効の抗弁、無効確認訴訟（以上、裁判所）が存

在する。 

米国において特許の手続に携わるのは、主として米国特

許商標庁（USPTO）及び連邦裁判所（連邦地方裁判所、連

邦巡回区控訴裁判所（CAFC）、最高裁）である。USPTOに

は、審査官により行われる手続と、PTAB（特許審理上訴部、

Patent Trail and Appeals Board）により行われる手続とがある。

PTABは行政機関であるが裁判所類似の機関であり、行政

裁判官（administrative judge）がその判断に当たる53。裁判は、

各地の連邦地裁に提起することができる。PTAB・地裁からの

上訴はCAFCに集中される。最高裁判所は、CAFCの上に位

置し、その影響力は近年増しつつあるとも指摘されている54。 

 

２．審査 

米国では審査請求制度はなく55、適切な出願がなされて

いれば必ず審査が行われる。審査においては、特許要件す

べてが対象となるが1件当たりの審査時間は非常に限られて

いる。AIAにより第三者による情報提供制度が創設された。 

非自明性要件の審査では、「一応の自明性prima facie 

obviousness」を審査官が示すことから始まる56。審査官が最

初に一応の自明性を示す証明責任があり、これを示せな

かった場合は特許が付与される。審査官が自明性を示すた

めには明確な論証を必要とする57。審査官による自明性の最

終的な立証は、「証拠の優越preponderance of evidence」が

必要であり、出願人が提出してきた証拠も含めてそれを示す

必要がある58。 

審査官は技術の専門家である。審査官の判断に不満があ

る場合はPTABへ上訴できるが、ここでは特許法・技術双方

の専門的知識を持つ行政裁判官による判断を受けられる。 

 

３．査定系再審査 

査定系再審査（ex-parte reexamination）とは、特許庁に対

して当該特許の特許性と関係ある先行技術を引用すること

によって、特許の再審査を請求することができるものである59。

再審査の請求は特許権者を含む何人でもすることができる。 

査定系再審査の開始には、「特許性についての実質的かつ

新たな疑問 Substantial and new question of patentability」60

が示されなければならない。査定系審査で審理できる特許

要件は新規性・非自明性要件となる。 

査定系再審査は、特許付与後に特許性を再び争うことが

できる手続きとしては、もっとも手軽なものといえる。開始のた

めの要件も高くないうえ、第三者にとっては匿名で遂行可能

で、当事者が訴訟における禁反言に拘束されることもない。

ただし、第三者が手続に関与できる程度は非常に限定的で

ある61。 

 

４．付与後レビュー（Post Grant Review） 

付与後レビュー（Post Grant Review）は、2011年特許法改

正により創設された。PGRの申立ては、特許付与後9か月以

内に限り、特許権者以外の何人でもすることができる62。ほぼ

全ての特許要件を争うことができる63。 

PGR開始の要件は、申立てにおいて示された情報が、反

論がないとしたら、少なくとも一つのクレームについて特許性

がない「可能性の方が高い more likely than not」ことを示し

ていることである64。 

PGRの審理は、PTABにおいて2当事者の対立構造により

進められる65。PGRにおいては、訴訟と同様にディスカバリー
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が利用できることとなった。ただし、ディスカバリーの対象は

限定されている66。PGRにおいては、特許性がないことの証

明責任は、申立人が負っている。有効性の推定は働かず、

「証拠の優越」をもって証明すればよい67。 

PGRにおいて終局的な判断を受けた当事者には、禁反言

が課される68。禁反言が生ずることは、PGRの申立人にとって

はデメリットの一つとなりうる。 

PGRは裁判所に類似の構造のもと行政裁判官に判断をし

てもらうことができ、ディスカバリーも可能な点で、裁判所より

は簡素であるものの比較的慎重な審理を受けることができる。

一方で費用の面からみると裁判よりはかなり安い69。そのため、

裁判所における手続と査定系再審査との良い面を併せ持っ

た手続と評価し得る。 

 

５．当事者系レビュー（Inter Parte Review） 

当事者系レビューは、AIAにより新設された手続である。

当事者系レビューは、付与後レビューの申立てができなく

なった特許成立後9か月目以降、何人でも申し立てることが

できる70。争うことができる理由は、特許又は刊行物に記載さ

れた先行技術に基づく新規性または非自明性要件に限られ

る71。当事者系レビュー開始の要件は、少なくとも1つのク

レームについて申立人が優勢であるという「合理的な蓋然性

reasonable likelihood」があるときに手続の開始が決定され

る72。 

当事者系レビューの審理も、PTABにおいて2当事者の対

立構造により進められる73。また、ディスカバリーを利用するこ

とが可能である。ただし、その対象は、PGRと同様に限定され

ており、その限定はPGRより更に厳しい74。IPRにおいても、特

許性がないことの証明責任は、申立人が負い、「証拠の優

越」をもって証明すればよい75。 

IPRについてもPGRと同様に終局的な判断を受けた当事

者には、禁反言が課される。 

IPRはPGRとその特徴を共有している。裁判所よりもより簡

便・低コスト76で、比較的充実した審理を受けることができる

手続きであると整理することができる。 

 

６．侵害訴訟における抗弁・無効確認訴訟 

特許権の侵害訴訟において、被疑侵害者は、当該特許が

無効であるため棄却されるべきとの抗弁を出すことができる。

また、特許が無効である旨の確認判決をもらうことも可能であ

る。すなわち、米国においては、当事者の救済としての確認

判決が認められているが77、特許の有効性についてもこの救

済を受けることが可能である。 

かつては、無効確認訴訟を提起するには、侵害訴訟に直

面するだろうという「合理的な懸念」が必要であると理解され

ていた78。そのため、訴訟が提起できる場合が限定されてい

た。しかし、2007年のMedImmune判決は、従来のCAFCの判

例を変更し79、確認訴訟が提起できる可能性は拡大した。 

特許は有効であるとの推定が働くので80、無効であることを

基礎づける事実の立証責任は、特許権者の相手側が負うこ

とになる。推定を覆すためには、「明白かつ確実な証拠」を

もって、無効を証明する必要がある8182。 

裁判所における手続きであるので、通常の民事訴訟と同

様にディスカバリーを利用でき、裁判官による判断を受けるこ

とができる。ただし、第1審の地方裁判所は陪審員・フォーラ

ム・ショッピングなどの問題により不安定性を抱えている。更

に、コストの面においても特許庁における手続よりは格段に

高いものとなる83。 

 

７．まとめ 

特許庁における手続は、簡単かつ低費用で特許の無効

性について争うことができ、専門的な安定した判断を受けや

すい。一方で、利用できる証拠や争うことのできる理由などに

一定の制限がある。裁判所における手続は、費用や労力が

大きいというデメリットがある。また、利用できる時期・無効の

証明のハードルも高い。しかし、侵害訴訟との1回的解決・

ディスカバリーを利用できるメリットはある。 

Ⅳ．日本法への示唆 

１．日本における進歩性要件 

（１）進歩性要件 

日本法において、進歩性の判断は、①本件発明の認定、

②引用発明の認定、③本件発明と引用発明との一致点と相

違点の認定、④相違点についての判断（容易想到性の判

断）という枠組みによって行われる84。①～③は、判断の前提

となる事実の認定であり85、それらの前提事実をもとに④の判

断がなされる。④の判断は、当業者を基準に判断される。そ

のため当業者の知識の内容（「技術常識」）86も、④の判断の

前提事実となる87。したがって、④容易想到性の判断の前提

となる事実は、本件発明、引用発明、技術常識となり、米国

のGraham判決で指摘された三つの事実要素と対応してい

る。 

日本において容易想到性を示すためには、容易に発明で

きたことの論証（論理付け）が必要とされている88。そのような

論証を合理的に構築できた場合には進歩性が否定され、逆

に論証を合理的に構築できなかった場合には進歩性が肯定

されることになる89。容易想到性の論証が成功すれば進歩性

は否定されるが、その論証の形式には幾つかの確立したパ

ターンがある。論理付けのパターンは米国の実務のそれと類

似している。また、「有利な効果（予期しない効果）」という指

標がよく用いられるが90、これは、米国における二次的考慮
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要素と同様の機能を果たしている。 

現在の知財高裁の進歩性判断の実務では、当業者がそ

の発明を容易に想到できたという動機づけを、示唆の存在

等を具体的に適示することによって論証することが要求され

ている。これは最近の裁判例91の傾向の変化によってもたら

された。日本の進歩性要件は緩やかなものとなってきており、

米国の非自明性要件は厳しくなることで、双方が歩み寄りを

しているといえる。 

（２）判断のための制度 

日本においても進歩性を争うための制度が幾つか存在す

る。ただし、その選択肢は米国に比べると大分シンプルであ

る。審査、無効審判、侵害訴訟における無効の抗弁がある。 

審査の質は米国より充実しているといえるが、それでも長

い時間をかけた審査が行われているわけではない。特許付

与後に、特許要件を再度チェックする仕組みが設けられてい

る点は米国と変わらない。 

無効審判は、特許の付与後何人でも請求することができ

る92。無効審判では民事訴訟に準じた手続により審理を受け

ることができる93。無効審判請求の料金は、米国と比べるとか

なり低い。米国の査定系再審査と異なり、当事者として関与

しなければいけないという煩わしさはある。書面審理を原則と

する制度は現在は用意されていない94。PGR/IPRよりも費用

はかなり安く、簡単に充実した審理を受けることが可能な制

度となっている。 

侵害訴訟において無効の抗弁は認められているが95、日

本の場合は、無効確認訴訟は裁判所に対して提起すること

はできない96。日本の無効判断はあくまで判決の理由中の判

断であるので既判力は生じず、禁反言その他の効力も原則

として生じない。 

 

２．米国法の日本法への示唆 

実体面の基準については、日本の基準と米国の基準は近

いものとなってきている。判断については後知恵の排除を適

切にしつつ、特許の質の確保を図るというバランスをどこに

おくかが今後も意識され続ける必要がある。 

特許性審査のための制度としては、米国は多様なメ

ニューが用意されている。一方、日本は無効審判ほぼ一つ

に限られている。ただし、制度としてはかなり使いやすい万

能のものが用意されている。 

 

３．今後の展望 

進歩性・非自明性基準については、後知恵が入り込む問

題を回避しつつも適度に特許の数を抑制する基準を確立さ

せることが重要である。日本における進歩性の判断の傾向を

より実証的に調査し、問題点を正確に把握することが必要で

ある。進歩性判断の傾向、特許の無効率などの推移をより詳

細に検討していく必要がある。また、これらの作業を通じて日

米の判断の傾向の差異が本当になくなったのか検証する必

要もある。 

手続的な側面については、質の高い特許権を維持するた

めにはどのような制度設計が望ましいのかについて、日本・

米国の実証的なデータをもとにした議論を展開する必要が

ある。 
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