
― 47 ―No. 264 知財ぷりずむ　2024年９月

米国における意匠の非自明性判断
～非自明性に関する大法廷判決～
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１．概要

意匠の非自明性の判断手法としては長らくRosen-Durling テスト１が採用されてきた。
Rosen-Durling テストは、（i）主要な参照文献は争われている意匠クレームと「基本的に同じ」
でなければならず、かつ、（ii）二次的な参照文献は主要な参照文献と「非常に関連している」必
要があり、一方の特徴が他方へのそれらの特徴の適用を示唆しなければならないとするものであ
る。
CAFC大法廷は、Whitman Saddle２、Graham３、KSR４等の最高裁判所の判例はすべて、自明

性を判断する際に、Rosen-Durling テストよりも柔軟なアプローチを示唆していることから、厳
格なRosen-Durling テストを却下する判決を下した。

２．背景

⑴　特許の内容
GM Global Technology LLC（以下「GM」）は、車両のフロントフェンダーのデザインをクレ
ームする米国意匠特許第D797,625号を所有している。このデザインは、GMの2018 ～ 2020年式
シボレー・エクイノックスに使用されている。

⑵　訴訟の経緯
LKQ CorporationとKeystone Automotive Industries, Inc.（以下総称して「LKQ」）は、GMの
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D'625特許の当事者系レビューを開始する請願を提出し、争われているクレームは、米国意匠特
許第D773,340号（以下「Lian」）に基づく35 USC § 102の下では特許取得不可能であり、Lianの
みに基づくか、2010年式ヒュンダイ・Tucson（ツーソン）（以下「Tucson」）のフロントフェン
ダーのデザインを描いた販促パンフレットによって修正されたLianに基づく35 USC 米国特許法
第103条の下では特許取得不可能であると主張した。LKQは、D'625特許、Lian、およびTucson
を次のように比較した。
 

D'625特許の図１～４は、それぞれ、クレームされたフロントフェンダーを透視図、側面図、
正面図、上面図で示している。審判部は、LKQが証拠の優越性によって、LianがD'625特許のク
レームを先行技術として立証していないと判断した。

審判部は、「クレームされた意匠と Lian の全体的な外観には、一般観察者にとって明らかな
特定の明瞭で目に見える類似点がある」一方で、⑴ ホイールアーチの形状と終端、⑵ ドアのカ
ットライン、⑶ 突起、⑷ 彫刻、⑸ 屈曲線、⑹第１および第２の折り目、⑺ 凹線は意匠間の違
いがあり、各デザインの全体的な視覚的印象に影響を与え、実質的に同一ではないと判断した。


