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米国特許法改正規則ガイド 

第 9回 
当事者系レビュー(IPR)についての規則改正 

2012年 10月 10日 
河野特許事務所 

執筆者 弁理士 河野英仁 
 
 USPTOは 2012年 8月 IPRについての最終規則を公表し、予定どおり 2012年 9月
16日から本制度の運用を開始した。既に数多くの IPR申請がなされているとのことで
ある。以下に最終規則を含めた IPRのポイントを解説する。 
 
1.概要 
 IPRとは PGR申立期間の経過後に、刊行物に基づく新規性及び非自明性欠如を理由
として、クレームの無効を申し立てられた場合に、審判部がクレームについてレビュー

を行う制度をいう。 
 
2.請求人適格 
 特許権者以外の者が請求することができるが(311条(a))、匿名での請求ができず、全
ての実際の利害関係当事者を特定することが必要である(312条(a)(2))。 
 また以下の者は請求が認められない(規則 42.101)。 
(a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当
該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。 
(b)手続を要求する申し立てが、申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または
申立人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から１年を超えて提出された場合。 
(c)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求
において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立してい

る場合。 
 
3.客体的要件 
 米国特許法第 102条(新規性)または第 103条(非自明性)に基づき、かつ、特許または
刊行物からなる先行技術のみに基づき、ある特許における 1または複数のクレームを特
許不可として削除することを請求できる(311条(b))。すなわち、IPRは新規性または非
自明性を理由とし、かつ刊行物のみが証拠とされる点で、いかなる理由でも取り消しを

請求することができる PGRより狭い。 
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4.時期的要件 
 IPRの申し立ては以下のいずれか遅い方の後に提出しなければならない(311条(c))。 
 (1)特許の発行または再発行特許の発行の 9ヶ月後、または、 
 (2)PGRが第 32章に基づき開始されている場合、当該 PGRの終了した日 
 すなわち、特許発行後は PGR が優先され、PGR の申立期間を経過した後、または
PGR終了後に初めて IPRを申し立てることができる。 
 
5.IPR開始基準 
 長官は、申立人が少なくとも一つの争点となっているクレームにおいて優勢(prevail)
であるという合理的見込み(reasonable likelihood)があることを示した場合、IPRの開
始を決定する(314条(a))。 
 
6.他の訴訟との関係 
(i)特許有効性に関する民事訴訟との関係 
 IPR申し立て日前に、申し立て人が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を
提起している場合、IPRは開始されない(315条(a)(1))。 
 申立人が、IPRを提出する日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起し
た場合、当該民事訴訟は自動的に中断される(315条(a)(2))。 
(ii)特許権侵害訴訟との関係 
 申立人が、特許権侵害訴訟を提起した日から 1年を超えて、IPRを申し立てた場合、
時期遅れであるとして、IPRは開始されない(315条(b))。 
 
7.IPRと禁反言 
 IPR の申立人は、特許庁に対し、申立人が既に IPR 手続で主張し、または、合理的
に主張し得た何らかの理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持す

ることができない(315条(e)(1)。 
 また、IPRの申立人は、民事訴訟、または、ITCにおける手続のどちらかにおいて、
当該クレームが、申立人が IPR 手続において既に主張しまたは合理的に主張し得たで
あろう何らかの理由によって無効であるとの主張することができない(315条(e)(2))。 
 
8.料金 
 規則 42.15(a)に規定する料金を添付して IPR の申し立てを行わなければならない(規則
42.103)。料金が支払われるまで、申し立てに対する提出日は付与されない。 
 IPRの料金は$27,200であり、争点となるクレーム数が 20を超えた場合、クレーム
1つごとに 600ドルが加算される(規則 42.15(a))。 
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9.IPRの記載的要件 
 IPRの申し立てに際しては、以下の記載が必要とされる。 
(a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し IPRが可能であること
と、申立人が、申立書において特定された理由により特許クレームに対し行う IPR請求を、
または、禁反言により制限されたりしないこととを明確にしなければならない。 
(b)争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る
陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。 
 (1)クレーム 
 (2)クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 102条または 103条に基づく特定の法
定理由、及び、各理由が依拠する特許または刊行物 
  (3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第112
条(f)に基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクシ
ョン限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料ま

たは作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。； 
  (4)どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定
理由に基づき特許性を有しないか。 
 (5)争点及び提起された争点に対して当該証拠の関連性をサポートすべく依拠された証拠
の添付書類番号。 
 
10.予備反論 
(i)予備反論の提出 
 IPR が申し立てられた場合、特許権者は IPR を開始すべきでないという反論理由を
記載した予備反論を提出する権利を有する(313条)。 
(ii)期限 
 予備反論は IGRを開始後 3月以内に提出しなければならない。なお、特許権者は予備反
論を放棄することも可能である(規則 42.107)。 
(iii)補正の禁止。 
 予備反論において、補正は認められない。 
(iv)クレームの放棄 
 特許権者は、規則 1.321(a)( ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放
棄)に従い米国特許法第 253条(a)に規定する法定の放棄を提出することにより、当該特
許の一または複数のクレームを放棄することができる。なお、放棄されたクレームに対

しては IPRが行われない。 
 
11.特許権者の反論 
 特許権者は、IPR の申し立てに対し、反論を提出することができる。特許権者の反論は
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異議（opposition）として提出され、規則 42.24 に規定するページ制限の対象となる(規則  
42.120)。申し立てに対する特許権者の反論を提出する日が審判部において命じられて
いない場合、基準となる特許権者の反論提出日は IPR の開始から 3 月である(規則
42.120)。 
 
12.特許の補正 
  特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる(規則
42.121)。 
 (i)補正の時期 
 審判部の命令において期限が設定されている場合を除き、補正の申請は特許権者の反論

の提出前になさねばならない。 
 (ii)補正の範囲 
 補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合、または、補正が特

許クレームの拡大を求めている場合若しくは新規事項を追加している場合認められな

い。 
 (iii)代替クレームの数 
 補正の申請により、争点となっているクレームのキャンセル、または、合理的な数の

代替クレームの提案を行うことができる。争点となっている各クレームを置き換えるた

めに必要な代替クレームは一つのみであると推定される。なお、当該推定は必要性を示

す事により反証することができる。 
 (iv)補正の内容 
 クレーム補正の申請はクレームのリストを含まなければならず、変更点を明確に示さな

ければならず、以下を説明しなければならない。： 
 追加または補正される各クレームに対する元の特許の開示におけるサポート；及び 
 先に出願された開示の出願日の利益を得ようとする各クレームに対する先に提出された

開示におけるサポート 
 (v)補正の追加申請。 
 補正の追加申請は、米国特許法第 317 条(調停)に基づく手続の調停を実質的に促進す
るために申立人及び特許権者双方が共同で要求した場合、または、長官が規定し規則に

基づき許される場合(正当な理由がある場合)に、認められる(316条(d)(2))。 
 
13.IPRにおけるレビュー 
 ディスカバリが行われる。ただし、当該ディスカバリは以下に限られる。(316条(a)(5)) 
  (A)宣誓供述書または宣言書を提出する証人のデポジション;及び 
  (B)その他、司法手続上必要なもの 
 審理は PTABがおこなう。審理において、申立人は、証拠の優越 preponderance of the 
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evidenceに基づき非特許性の主張を証明する義務を負う(316条(e))。これは裁判所で要
求される証拠基準、「明確かつ説得力ある証拠 clear and convincing evidence」よりは
低い。 
 なお、PGRにおけるトライアル手続の詳細については章を改めて説明する。 
 
14. 調停 
 IPRは申立人と特許権者との共同調停要求により、終了する。なお、調停の場合、米
国特許法第 315条(e)に基づく禁反言は、生じない(317条)。 
 IPRの終結に関連して、または IPRの終結を予期して、特許権者と申立人との間で交わ
された契約または合意（契約または合意において言及された付随契約事項もすべて含む）

は、書面によらなければならず、両当事者間において IPR を打ち切る前に、契約または合
意の真正な写しを特許庁に提出しなければならない(317条(b))。当該手続の当事者が要求す
れば、上記契約または合意は事業機密情報として扱われ、関連特許書類とは別に保管され

る。また、連邦政府機関が書面で要求した場合のみ、または正当な理由を示した者にのみ、

開示される。 
 
15.IPRの結果 
 PTABが書面によりクレームの特許性に関し決定をおこなう(318条(a))。IPRは審判
部に継続してから原則として 1年以内に結論が下される(規則 42.100(c))。ただし、審判
部により最大 6 月の延長が認められ、また審理併合の際には審判部により適宜期間が調整
される。 
 
16.IPRと中用権 
 最終決定に基づく証明書発行前に、提案補正クレームまたは新規クレームにより特許

された物を米国内で使用、製造もしくは購入し、または米国内に輸入する者、或いは、

実質的にその準備をしている者には、中用権が発生する(318(c))。すなわち米国特許法
第 252条（再発行の効力）で認められているのと同様に、衡平法(Equity)の観点から認
められるものである。 
 
17.不服申し立て 
 PTABの決定に対しては CAFCに控訴することができる(319条)。 
 
18.施行時期 
 2012 年 9月 16日施行済みである。IPRは施行日前、施行日、及び施行日後に発行され
た特許に適用される。 
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19.改正法 
 

改正前 改正後 
第 311 条 当事者系再審査の請求 
(a) 全般 
第三者請求人は如何なるときにも，特許商

標庁による，第 301 条の規定に基づいて
引用された先行技術を基にした特許につ

いての当事者系再審査を請求することが

できる。 
(b) 要件 
当該請求は，次に掲げる条件を満たしてい

なければならない。 
(1) 書面によるものとし，実質的利益当事
者の身元を記載し，第 41 条に基づいて特
許商標庁長官が定めた当事者系再審査手

数料の納付と共に行うこと，及び 
(2) 引用されている先行技術を，再審査が
請求されている全てのクレームの各々に

対して適用することの適切性及びその態

様を記述していること 
(c) 写し 
特許商標庁長官は，請求書の写しを特許に

係る記録上の所有者に送付しなければな

らない。 

第 311条 IPR当事者系レビュー 
(a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でな
い者は USPTOに対し、IPRを申し立てる
ことができる。長官は、IPRを申し立てた
者が支払う料金を規則により設定する。金

額は、長官が IPR の総費用を考慮して妥
当であると判断した額とする。 
(b)範囲-IPRの申立人は、米国特許法第102
条(新規性)または第 103 条(非自明性)に基
づき、かつ、特許または刊行物からなる先

行技術のみに基づき、ある特許における 1
または複数のクレームを特許不可として

削除することを請求できる。 
 
(c) 申立期限-IPR の申し立ては以下のい
ずれか遅い方の後に提出しなければなら

ない。 
 (1)特許の発行または再発行特許の発行
の 9ヶ月後、または、 
 (2)PGR が第 32 章に基づき開始されて
いる場合、当該 PGRの終了した日 

第 312 条 特許商標庁長官による争点に
ついての決定 
(a) 再審査 
特許商標庁長官は，第 311 条に基づく当
事者系再審査請求の提出から 3 月以内に，
当該請求によって，それに係る特許のクレ

ームに影響する，特許性に関する実質的で

新たな疑問が提起されたか否かを，他の特

許又は刊行物を考慮して又は考慮しない

で，決定しなければならない。特許性に関

する実質的で新たな疑問の存在は，特許若

第 312条 申し立て 
(a)申し立て要件 米国特許法第 311 条に
基づく申し立ては以下の場合にのみ考慮

される。 
 (1)米国特許法第 311 条の規定に基づき
長官が定めた手数料を支払っている場合；

 (2)全ての実際の利害関係当事者を特定
している場合； 
 (3)書面でかつ詳細に、申し立て対象の各
クレーム、各クレームに対する申し立ての

理由、及び、各クレームに対する申し立て
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しくは刊行物が以前に特許商標庁に対し

て若しくは同庁によって引用されていた

又は同庁によって考慮されていたという 
事実によっては排除されない。 
(b) 記録 
(a)に基づく特許商標庁長官の決定は，その
特許に関する庁のファイルに入れておく

ものとし，かつ，写しを直ちにその特許に

関する記録上の所有者及び第三者請求人

に引渡し又は郵送しなければならない。 
(c) 最終決定 
(a)に基づいて特許商標庁長官が行った決
定は，最終的なものとし，不服申立をする

ことができないものとする。特許商標庁長

官は，特許性に関する実質的で新たな疑問

は提起されていない旨の決定をしたとき

は，第 311 条に基づいて要求された当事
者系再審査手数料の一部を返還すること

ができる。 

の理由をサポートする証拠を特定してい

る場合：これには以下が含まれる-- 
  (A)申立人が申し立てのサポートの依
拠とする特許及び刊行物のコピー；及び 
  (B)申立人が専門家意見に依拠する場
合は、証拠及び意見をサポートする供述宣

誓書または宣言書； 
 (4)申し立てが、長官が規則により要求す
る他の情報を提供している場合；及び 
 (5) 申立人が本条のパラグラフ(2),(3)及
び(4)で要求される何らかの書面のコピー
を、特許権者、または妥当な場合、指定さ

れた特許権者の代理人に対し提供してい

る場合。 
(b) 公衆の利用可能性-米国特許法第 321
条の規定に基づく申し立ての受領からで

きるだけ速やかに、長官は当該申し立てを

公衆に利用可能としなければならない。 

第 313 条 特許商標庁長官による当事者
系再審査命令 
第 312 条(a)に基づいて行われた決定にお
いて，特許商標庁長官が，特許の何れかの

クレームに影響を及ぼす，特許性に関する

実質的で新たな疑問が提起されたと認定

したときは，その決定には，当該疑問を解

決するための，その特許に関する当事者系

再審査の命令を含めなければならない。当

該命令には，第 314 条に従って行われる
当事者系再審査に係る本案についての特

許商標庁による最初の指令を添付するこ

とができる。 

第 313条申し立てに対する予備反論 
IPRが米国特許法第311条の規定に基づき
申し立てられた場合、特許権者は、長官が

指定した期間内に、当該申し立ては本章の

用件を満たさないため IPR を開始すべき
でないという反論理由を記載した予備反

論を提出する権利を有する。 

第 314 条 当事者系再審査手続の処理 
(a) 全般 
本条に別段の定めがあるときを除き，再審

査は，最初の審査に関して第 132 条及び

第 314条 IPRの開始 
 (a)基準-長官は、長官が申し立てにおいて
米国特許法第 311 条の規定に基づき提出
された情報及び第 313 条の規定に基づき
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第 133 条の規定に基づいて設定されてい
る手続に従って行われるものとする。この

章に基づく当事者系再審査手続において

は，特許所有者は，その特許についての補

正及び新規クレームを提案することを許

可されるものとするが，ただし，特許に係

るクレームの範囲を拡大する補正クレー

ム又は新規クレームの提案は許可されな

い。 
(b) 応答 
(1) 当事者系再審査請求書を除き，特許所
有者又は第三者請求人の何れかが提出し

た書類は，相手方当事者に送達されるもの

とする。特許商標庁は更に第三者請求人に

対し，当事者系再審査手続の対象である特

許に関して特許商標庁が特許所有者に送

付した通信の写しを送付しなければなら

ない。 
(2) 特許所有者が特許商標庁からの本案に
関する指令に対して回答を提出する度に，

第三者請求人は，特許商標庁の指令又は特

許所有者のそれに対する回答によって提

起された疑問について，1 回に限り意見書
を提出する機会が与えられるものとする。

ただし，意見書が特許所有者による回答の

送達日から 30 日以内に特許商標庁によっ
て受領されることを条件とする。 
(c) 特別に迅速な処理 
特許商標庁長官が正当な理由によって別

段の定めをしたときを除き，本条に基づく

当事者系再審査手続の全ては，特許審判イ

ンターフェアレンス部への審判請求を含

め，特許商標庁において特に迅速に処理さ

れるものとする。 

提出された反論に基づき示された情報が、

申立人が少なくとも一つの争点となって

いるクレームにおいて優勢(prevail)であ
るという合理的見込みがあることを示さ

ない限り、IPRの開始を認めない。 
(b)タイミング-長官は、米国特許法第 311
条の規定により提出された申し立てに従

って本章の規定に基づき、以下の事項の 3
月以内に IPR を開始するか否かを決定し
なければならない。 
 (1)米国特許法第 313 条の規定に基づく
申し立てに対する予備反論の受領、また

は、 
 (2)当該予備反論が提出されなかった場
合、予備反論の提出可能日の最終日 
(c)通知-長官は申立人及び特許権者に書面
にて、サブセクション(a)に係る長官の決定
を通知し、当該通知を公衆にできるだけ早

く公開する。当該通知は申し立て開始日を

含むものとする。 
(d)不服申し立ての禁止-長官による IPRを
開始するか否かの本章に基づく決定は、最

終的であり、不服を申し立てることができ

ない。 

第 315 条 不服申立 
(a) 特許所有者 

315条 他の手続または訴訟との関係 
(a)侵害者の民事訴訟 
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この章に基づく当事者系再審査手続の当

事者である特許所有者は， 
(1) 特許の原クレーム又は提案された補正
クレーム若しくは新規クレームの特許性

についての不利な決定に関し，第 134 条
の規定に基づいて審判請求をすること及

び第 141 条から第 144 条までの規定に基
づいて上訴をすることができ，また 
(2) (b)に基づいて第三者請求人が行う不服
申立の当事者となることができる。 
(b) 第三者請求人 
第三者請求人は， 
(1) 特許の原クレーム又は提案された補正
クレーム若しくは新規クレームの特許性

についての有利な最終決定に関し，第 134 
条の規定に基づいて審判請求をすること

及び第 141 条から第 144 条までの規定に
基づいて上訴をすることができ，また 
(2) (c)に従うことを条件として，特許所有
者が第 134 条又は第 141 条から第 144 
条までの規定に基づいて行う不服申立に

ついての当事者となることができる。 
(c) 民事訴訟 
第三者請求人による当事者系再審査請求

の結果，第 313 条に基づく命令が出され
た場合は，当該第三者請求人は，有効であ

り，特許性があると最終的に決定されたク

レームの無効を，後日，その全部又は一部

が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づい
て生じる民事訴訟において，当該第三者請

求人が当事者系再審査手続において提起

した又は提起することが可能であった理

由に基づいて主張することは禁じられる。

本項は，当事者系再審査手続の時点で，第

三者請求人及び特許商標庁が入手するこ

とができず，新たに発見された先行技術に

 (1)民事訴訟により制限される IPR- IPR
申し立て日前に、申し立て人または利害関

係のある実際の当事者(real party)が特許
のクレームの有効性について争う民事訴

訟を提起している場合、IPRは開始するこ
とができない。 
 (2) 民事訴訟の中断-申立人または利害関
係のある実際の当事者が、申立人が IPR
を提出する日以降に特許のクレームの有

効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該

民事訴訟は以下に述べる場合まで自動的

に中断される-- 
  (A)特許権者が裁判所に中断の解除を
求めた場合； 
 (B) 特許権者が、申立人または実際の利
害関係人が特許を侵害する事を理由に、民

事訴訟を提起、または、反訴を提起した場

合 
  (C)申立人または実際の利害関係人が、
裁判所に民事訴訟を棄却するよう求めた

場合。 
 (3)反訴の対応-特許クレームの有効性を
争う反訴は、このサブセクションにおい

て、特許クレームの有効性を争う民事訴訟

を構成しない 
(b)特許権者の訴訟-手続(proceeding)を要
求する申し立てが、申立人、実際の利害関

係人または申立人の利害関係人が、特許権

侵害訴訟を提起した日から 1 年を超えて
提出された場合、IPRは開始されない。前
文において規定された時期的制限は(c)に
規定する共同要求に対しては適用されな

い。 
(c)共同-長官が IPRを開始した場合、長官
は自身の裁量において、米国特許法第 313
条に基づく予備反論を受領した後または
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基づいて無効を主張することを妨げない。 当該予備反論の提出期限を過ぎた後に、あ

る者が米国特許法第 311 条に基づく申し
立てを適切に提出した IPR に当事者とし
て加わることができる。 
(d)複数の手続-米国特許法第 135条(a)（由
来(冒認)手続 derivation proceedings）、
251 条(再発行)及び 252 条（再発行の効
力）、第 30章（査定系再審査）に関わらず、
本章に基づく IPR 継続中において、特許
に関する他の手続または事件が特許庁に

存在する場合、長官は、IPRまたは他の手
続、或いは事件を進める方法（これには、

事件または手続の中断、移送、併合または

終了が含まれる）を決定することができ

る。 
(e)禁反言 
 (1)特許庁に対する手続 -米国特許法第
318条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最
終書面決定をもたらす、ある特許のクレー

ムに対して本章に基づき提出された IPR
の申立人、または実際の利害関係人もしく

は申立人の利害関係人は、特許庁に対し、

申立人が既に IPR手続で主張し、または、
合理的に主張し得た何らかの理由に基づ

いて、当該クレームに関する手続を要求ま

たは維持することができない。 
 (2)民事訴訟及び他の手続-米国特許法第
328条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最
終書面決定をもたらす、ある特許のクレー

ムに対して本章に基づき提出された IPR
の申立人、または実際の利害関係人もしく

は申立人の利害関係人は、米国法典第 28
巻 1338条に基づき全体的もしくは部分的
に提起された民事訴訟、または、1930 年
関税法第 337 条に基づく ITC における手
続のどちらかにおいて、当該クレームが、
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申立人が IPR 手続において既に主張しま
たは合理的に主張し得たであろう何らか

の理由によって無効であるとの主張する

ことができない。 
第 316 条 特許性，不特許性及びクレー
ム抹消の証明書 
(a) 全般 
この章に基づく当事者系再審査手続にお

いて審判請求期間が満了したとき，又は審

判請求手続が終結したときは，特許商標庁

長官は，特許を受けることができないと最

終的に決定した特許のクレームを抹消し，

特許を受けることができると決定した特

許のクレームを確認し，また，特許を受け

ることができると決定した，提案された補

正クレーム又は新規クレームを特許に編

入する旨の証明書を発行し，かつ，公告し

なければならない。 
(b) 補正クレーム又は新規クレーム 
当事者系再審査手続の結果，特許を受ける

ことができると決定され，特許に編入され

た，提案された補正クレーム又は新規クレ

ームは，(a)の規定に基づく証明書の発行前
に，当該の提案された補正クレーム又は新

規クレームによって特許されている物を

合衆国において生産，購入若しくは使用し

た者，若しくは合衆国に輸入した者，又は

そのための実質的準備をした者の権利に

関しては，再発行特許について第 252 条
に規定されている効力と同じ効力を有す

るものとする。 

第 316条 IPRの処理 
(a)規則--長官は以下のとおり規則を定め
ることができる。-- 
 (1) 本章に基づく手続書類はすべて一般
に公開するものと定める。ただし、封印する

意図を持って提出された申し立てまたは書

類に関しては、封印の意向が示されていれ

ば、封印扱いにし、この意向に対する判断の

結果は見送られる。 
 (2) 第 314条(a)のサブセクション(a)およ
び(b)に基づく審査を開始するのに十分な理
由を提示するための基準を示す。 
  (3) 申立書の提出後に補足情報を提出す
るための手続を定める。 
 (4) 本章に基づく IPR と、本法に基づく
他の手続に対する当該レビューの関係とを

規定および管理する。 
 (5)関連する証拠のディスカバリに関す
る基準及び手続を規定する規則。ただし、

当該でディスカバリは以下に限られる。 
  (A)宣誓供述書または宣言書を提出す
る証人の宣誓証言(deposition);及び 
  (B)その他、司法手続上必要なもの 
 (6) ディスカバリ、プロセスの悪用、ま
たはその他手続の不正使用により、不要な遅

延または不要な手続費用の増加を引き起こ

した場合に対する制裁措置を規定する。 
 (7) 機密情報の交換および提出を管理す
る保護命令を下す。 
 (8) IPR 開始後に第 313 条に基づく申し
立て書に対して特許権者が応答書を提出す

ることを定め、宣誓供述書または宣言書、追
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加の事実証拠および特許権者が当該応答書

を支持するものとして依拠する専門家の意

見と共に、当該応答書を提出するよう特許権

者に対して要求する。 
 (9) 特許権者がサブセクション(d)に基づ
き特許を補正して、対象クレームを削除する

か妥当な数の代替クレーム案を提案できる

ようにするための基準および手続を示し、か

つサブセクション(d)に基づきなされた補正
を支持するものとして特許権者が提出した

すべての情報が、当該特許の審査履歴の一部

として確実に一般公開されるよう定める。 
 (10) いずれかの当事者に手続の一部と
して口頭審理を受ける権利を与える。 
 (11) 長官が本章に基づく IPR について
の開始を通知した日から１年以内に、IPRに
おける最終決定を発行するよう要求する。た

だし、長官は、正当な理由が示されれば、こ

の１年の期間をさらに６ヶ月まで延長する

ことができ、また、第 315 条(c)に基づく共
同申し立ての場合は本パラグラフに記載の

期間を調節することができる。 
  (12) 第 315 条(c)に基づく共同申し立
ての期間を設定する。 
 (13) 長官が定めた期間内に少なくとも
１回、意見書を提出する機会を申立人に与え

る。 
(b) 考慮事項－本条に基づく規則を定める
にあたって、長官は、各規則が経済に及ぼす

影響、特許制度の整合性、特許庁の効率的な

運営、および特許庁が本章に基づき行う手続

が適時に完了し得るか、を考慮するものとす

る。 
 (c)Patent Trial and Appeal Board 
(PTAB)は第 6 章に従い、本章に基づき開
始された各 IPRを実施する。 
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(d)特許の補正 
 (1)概説-本章に基づき開始された IPRの
間、特許権者は 1回の特許補正の申し立て
を以下の一または複数の方法で提出する

ことができる。 
  (A)申し立てられた特許クレームをキ
ャンセルする 
  (B)各申し立てられたクレームについ
て、合理的な数の代替クレームを提案する

 (2)追加の申し立て-補正のための追加申
し立ては、米国特許法第 317条(調停)に基
づく手続の調停を実質的に促進するため

に申立人及び特許権者双方が共同で要求

した場合、または、長官が規定し規則に基

づき許される場合に、認められる。 
 (3)クレームの範囲-本章に基づく補正
は、クレームの範囲を拡大してはならず、

新規事項を追加してはならない。 
(e)証拠の基準-本章に基づき開始された
IPR において、申立人は、証拠の優越

preponderance of the evidenceに基づき
非特許性の主張を証明する義務を負う。 

第 317 条 当事者系再審査に関する禁止 
(a) 再審査命令 
この章の如何なる規定にも拘らず，第 313 
条に基づいて特許に関する当事者系再審

査命令が一旦出された後では，第三者請求

人及びその関係人の何れも，特許商標庁長

官から許可を得た場合を除き，当事者系再

審査証明書が第 316 条に基づいて発行さ
れ，公告されるまでは，特許に関するその

後の当事者系再審査請求をすることがで

きない。 
(b) 最終決定 
その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第
1338 条に基づいて生じた民事訴訟におい

第 317条 調停 
(a)概説-本章に基づき開始された IPRは、
終了要求提出前に USPTO が手続上のメ
リットを決定していない場合に限り、申立

人と特許権者との共同要求により、申し立

て人に関して終了する。IPRが本章に基づ
き申立人に関して終了した場合、当該申し

立て人が IPR を開始したことに基づき、
米国特許法第 315条(e)に基づく禁反言は、
申立人に対し、または、利害関係のある実

際の当事者若しくは申立人の利害関係人

に対し、生じない。IPRにおいて申立人が
残っていない場合、USPTOは IPRを終了
させるか、または、米国特許法第 318条(a)
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て，一方の当事者に対して，当該人が争う

特許クレームの無効を証明する義務を果

たさなかったとの最終決定が既に記録さ

れている場合，又は第三者請求人が開始し

た当事者系再審査手続における最終決定

がその特許に係る原クレーム又は提案さ

れた補正クレーム若しくは新規クレーム

の特許性を認めるものであった場合は，こ

の章の他の如何なる規定にも拘らず，その

後，当該当事者及びその関係人の何れも，

当該当事者又はその関係人がその民事訴

訟又は当事者系再審査において提起した

又は提起することが可能であった争点を

根拠として，その特許クレームに関する当

事者系再審査を請求することができず，ま

た，前記争点を根拠として当該当事者又は

その関係人が請求する当事者系再審査は，

その後，特許商標庁により維持されないも

のとする。本項は，当事者系再審査の時点

において第三者請求人及び特許商標庁が

入手することができず，新たに発見された

先行技術を基にして行う無効の主張を妨

げるものではない。 

の規定に基づき、最終の書面による決定へ

と進めることができる。 
(b) 書面による契約－本条に基づく IPR の
終結に関連して、または IPR の終結を予期
して、特許権者と申立人との間で交わされた

契約または合意（契約または合意において言

及された付随契約事項もすべて含む）は、書

面によるものとし、両当事者間において IPR
を打ち切る前に、上記契約または合意の真正

な写しを特許庁に提出する。当該手続の当事

者が要求すれば、上記契約または合意は事業

機密情報として扱われ、関連特許書類とは別

に保管される。また、連邦政府機関が書面で

要求した場合のみ、または正当な理由を示し

た者にのみ、開示されるものとする。 
 

第 318 条 訴訟の停止 
第 313 条に基づいて特許に関する当事者
系再審査の命令が出された後では，特許所

有者は，係属している訴訟であって，当事

者系再審査命令の対象である特許のクレ

ームに関する特許性の問題を含んでいる

ものについて，その中断を受けることがで

きる。ただし，訴訟が係属している裁判所

が，司法上の利益に役立たないと決定した

場合は，この限りでない。 

第 318条 Boardの決定 
(a)最終の書面による決定-IPR が開示され
本章に基づき棄却されなかった場合、

PTABは、申し立てにより争われたクレー
ム及び米国特許法第 316条(d)(クレームの
補正)により追加された新たなクレームの
特許性に関し最終の書面による決定を発

行するものとする。 
(b)証明書-PTABが、(a)に基づき最終の書
面による決定を発行し、かつ、控訴期限が

過ぎた場合、または控訴できなくなった場

合、長官は最終的に特許できないと決定さ

れたクレームをキャンセルする証明書を
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発行及び刊行し、特許性のあるクレームを

確認し、証明書の運用により、特許性有り

と決定された新規または補正されたクレ

ームを当該特許に組み込む。 
(c)中用権-本章に基づき IPRにて特許性有
りと決定され、特許に組み込まれた提案補

正または新規クレームは、(b)の証明書の発
行前に、提案補正クレームまたは新規クレ

ームにより特許された物を米国内で使用、

製造若しくは購入し、または米国内に輸入

する者、或いは、実質的その準備をしてい

る者の権利に関し、再発行特許についての

米国特許法第 252 条に規定されたのと同
様の効果を有する。 
(d)レビューの期間-USPTOは各 IPRに関
し、IPRの開始と最終の書面による決定の
発行との間の期間データを公衆に利用可

能としなければならない。 
 第 319条控訴 

米国特許法第 318 条(a)の規定に基づく
PTAB の最終の書面による決定に不服の
ある当事者は、米国特許法第 141条(CAFC
への控訴)～144条(控訴に関する決定)の規
定に従い、決定に対し控訴することができ

る。IPRに対する当事者は当該控訴に対す
る当事者となる権利を有する。 

 
20.改正規則 

改正法 
副部 B IPR 
一般 
規則  42.100  手続；継続 
 (a)IPRは本部の副部 Aに規定する手続きに従うトライアルである。 
 (b) 権利が消滅していない特許のクレームは、それを含む特許の明細書を踏まえ最も広い
合理的解釈によるものとする。 
(c)IPR 手続はその開始後審判部における係属が通常 1 年を超えないよう処理されるものと
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する。期間は行政特許審判長による正当な理由により最大 6 月延長または併合の際には審
判部により調整することができる。 
規則 42.101  IPRを請求できる者 
以下の場合を除き、特許権者でない者は USPTOに特許 IPRを開始する請求を提出できる：
 (a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当
該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。 
 (b)手続を要求する申し立てが、申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または
申立人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から１年を超えて提出された場合。 
 (c)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請
求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立して

いる場合。 
規則  42.102  提出時期 
 (a)IPRの申し立ては以下より遅い時期に提出しなければならない。 
  (1)特許発行または再発行特許の発行の 9ヵ月後の日；または 
 (2)本部の副部 Cに規定された PGRが開始された場合、当該 PGRの終了した日 
 (b)長官は USPTOの官報または連邦公報にて通知を行うことにより、米国特許法第 31章
についてなされた法改正が施行された最初の 4年間のうちの１年間毎に開始される IPRの
数に制限を課すことができる。設定された制限に達した後の申し立ては、時機を逸したと

見なされる。 
規則  42.103  IPRの料金 
 (a)規則 42.15(a)に規定する IPRの料金は申し立てに添付しなければならない。 
 (b)完全な料金が支払われるまで、申し立てに対する提出日は付与されない。 
規則  42.104  申し立ての内容 
規則 42.6, 42.8,42.22及び 42.24の要件に加えて申し立ては、以下を明記しなければならな
い。： 
(a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し IPRが可能であること
と、申立人が、申立書において特定された理由により特許クレームに対し行う IPR請求を、
または、禁反言により制限されたりしないこととを明確にしなければならない。 
 (b) 争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係
る陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。 
 (1)クレーム 
 (2) クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 102 条または 103 条に基づく特定の
法定理由、及び、各理由が依拠する特許または刊行物 
  (3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第
112 条(f)に基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファン
クション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材
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料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。； 
 (以下、省略) 
規則  42.105  申し立ての送達 
規則 42.6の要件に加えて、申立人は、以下に従い、申し立て書及び申し立て書中で依拠す
る申し立て書及び添付書類を提供しなければならない。 
 (a)申し立て書及びサポートする証拠は、対象特許の記録上の住所宛に特許権者に対して送
達されねばならない。申立人はさらに、送達可能と思われる他の住所が分かれば、その住

所宛に特許権者に対する申し立て書及びサポートする証拠を送達しても良い。 
(以下、省略) 
規則  42.106  提出日 
 (a)完全な申し立て。IPRを開始するための申し立ては、当該申し立てが以下の全ての要件
を満たさない限り、提出日を得られない。 
 (1)規則 42.104に従うこと。； 
 (2)規則 42.105(a)において規定されたとおり、記録上の連絡先住所に申し立て書の送達を
行うこと；及び、 
 (3)規則 42.15(b)における提出費を伴っていること。 
(以下、省略) 
規則  42.107  申し立てに対する予備反論 
 (a)特許権者は申し立てに対し予備的反論を提出することができる。当該反論は、なぜ米国
特許法第 314条に基づき IPRが開始されるべきでないかの理由を記載することに制限され
る。反論には、本セクションパラグラフ(c)で規定された場合を除き、証拠を含めることが
できる。この予備反論は規則 42.24に基づくページ制限が課せられる。 
 (b)期限。予備反論は IPR を開始するための請求が提出日を与えられたことを示す通知日
以後 3 月以内に提出しなければならない。特許権者は、予備反論の放棄を選択することに
より手続を早めることができる。 
 (c)新規供述証拠の禁止。審判部により権限を与えられた場合を除き、予備反論は既に記録
されたもの以外の新たな供述証拠を提示しないものとする。 
 (d)補正の禁止。予備反論はいかなる補正も認めないものとする。 
 (e)特許クレームの放棄。特許権者は、本章規則 1.321(a)( ターミナルディスクレーマ
ーを含む法定の権利の部分放棄)に従い米国特許法第 253条(a)に規定する法定の放棄を
提出することにより、当該特許の一または複数のクレームを放棄することができる。放

棄されたクレームに基づいて IPRが開始されることはない。 
IPRの開始 
規則  42.108  IPRの開始 
 (a)IPRを開始する場合、審判部は争点となるクレームの全てまたは一部について、また、
各クレームに対し主張された非特許性についての全てまたはいくつかの理由について進め
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るべくレビューを許可することができる。 
 (b)IPRを開始する前にはいつでも、審判部は争点となるクレームの一部または全部につい
て、全ての非特許性についての理由の一部または全部を否定することができる。理由の否

定は、IPRを当該理由により開始しないという審判部の決定である。 
 (c)十分な理由。IPRは、審判部が、理由をサポートする申し立てが、申し立てにおいて争
点となっている少なくとも一つのクレームが、特許性がない合理的見込み(reasonable 
likelihood)を明示していると判断しない限り、非特許性の理由に対して開始されないものと
する。審判部は、特許権者の予備反論が提出された場合、その反論を考慮するものとする。

IPRの開始後 
規則  42.120  特許権者の反論 
 (a)範囲。特許権者は、まだ否定されていない非特許性に関する理由を言及する申し立てに
対し、反論を提出することができる。特許権者の反論は異議（opposition）として提出され、
規則 42.24に規定するページ制限の対象となる。 
 (b)反論期日。申し立てに対する特許権者の反論を提出する期間が審判部において命じ
られていない場合、基準となる特許権者の反論提出日は IPRの開始から 3月である。
規則  42.121  特許の補正 
(a)補正の申請。特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することがで
きる。 
 (1)期限。審判部の命令において期限が設定されている場合を除き、補正の申請は特許権
者の反論の提出前になさねばならない。 
 (2)範囲。以下の補正の申請は否定され得る。 
 (i)補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合、または、 
 (ii)補正が特許クレームの拡大を求めている場合、または、新規事項を追加している
場合。 
 (3)合理的な代替クレーム数。補正の申請により、争点となっているクレームのキャ
ンセル、または、合理的な数の代替クレームの提案を行うことができる。争点となって

いる各クレームを置き換えるために必要な代替クレームは一つのみであると推定され

る。当該推定は必要性を示す事により反証することができる。 
(以下、省略) 
規則 42.122  複数の手続及び併合 
(a)複数の手続。当該特許に係る他の事件が USPTO に存在する場合、審判部は IPR の
継続中、そのような事件の中断、移送、併合または終了を含む追加の事件に関する適切

な命令を下すことができる。 
(b)併合申請。併合は特許権者または申立人により請求される。併合請求は、規則 42.22 に
おける申請として、併合が請求される IPRの開始後 1月以内に提出しなければならない。
規則 42.101(b)(特許侵害訴訟提起 1年後の IPR請求の禁止)に規定された期限は、申し立て
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が併合請求を伴う場合、適用しないものとする。 
規則  42.123  補足情報の提出 
 (a)補足情報の提出申請。トライアルが一旦開始されると、当事者は以下の要件に従い、
補足情報の申請を提出することができる。 
 (1)補足情報の申請を提出するための許可請求が、トライアルが開始された日から 1
月内になされた場合。 
 (2)補足情報はトライアルが開始されたクレームに関係していなければならない。 
 (b)補足情報提出の遅延。トライアル開始から一月後に補足情報の提出を求める当事者は、
当該情報の提出申請を行うための許可を請求しなければならない。補足情報の提出申請は、

補足情報を合理的に早期に得ることができなかった理由を示さなければならず、かつ補足

情報の考慮が司法手続き上必要であることを示さなければならない。 
 (c)他の補足情報。トライアルが開始されたクレームとは関係のない補足情報の提出を
求める当事者は、当該情報の提出申請を行うための許可を請求しなければならない。当

該申請は、補足情報を合理的に早期に得ることができなかった理由を示さなければならず、

かつ補足情報の考慮が司法手続き上必要であることを示さなければならない。 
 
 


