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IPRにおける補正の際、特許権者は包袋内の先行技術に対して 

特許性を有していることを立証すべきことが示された CAFC判例  
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１．はじめに 

Inter partes reviewにおいて補正（"motion to amend"）を行う場合、特許権者は Rule 42.121

に規定の下記の事項に留意する必要があります。 
 
【IPRにおける補正上の留意事項】 
 

・ オリジナル・クレームのそれぞれを適正数（通常は一個）の代替クレームと置き換えることが可能（42.121(a)(3)）。 

・ 代替クレームとオリジナル・クレームとの対応関係を示す一覧を提示すると共に、代替クレームごとに追加され

た事項／削除された事項を明確にすること（42.121(b)）。 

・ 請求人による IPRの請求理由が、代替クレームによって克服されていることを示すこと（42.121(a)(2)(i)）。 

（たとえば、代替クレームが、オリジナル・クレームから或る文言を取り除く補正をしたものである場合、そ

のような補正がオリジナル・クレームの範囲の拡大に該当しないことを説明すると共に、そのような補正により、

請求人による請求理由を克服できていることを説明して初めて特許権者は応答したことになる。） 

・ 代替クレームは、いかなる点でも、オリジナル・クレームの範囲を拡大していないこと（42.121(a)(2)(ii)）。  

・ motion to amend において、代替クレームが出願当初の記載にサポートされていることを明確にすること

（42.121(b)(1)）。 
 
 

しかしながら、実際には、上記以外に、更なる要件を充足することが求められます。このことにつ

いて、最近の CAFC判例に基づいて以下に説明します。 
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