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米国の PTAB審決から学ぶ 

PGRの特許無効化手続としての有用性と明細書作成時の留意事項 
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１. はじめに 

AIA法（America Invents Act）は、特許の品質を向上するために、３種類の特許付与後の手続

（PGR、IPR、CBM）を導入しました。 

 

PGR手続の請求対象は、2013年 3月 16日以降に提出された出願に基づく特許です。手続が

開始されるための要件は、「少なくとも一つのクレームが特許性のないものである可能性がそう

でない可能性より高い（“more likely than not”）」ということです。 

特許権者は、請求日通知の日から 2 ヶ月以内に予備回答書を提出し、請求を認めるべきでは

ない理由を具申することが求められます。但し、予備回答書に新しい証拠を追加したり補正した

りすることは認められません。PTAB（Patent Trial and Appeal Board）は、予備回答書を考慮し

て、PGR（Post Grant Review）の請求を認めるか否かを決定します。 

 

米国において特許付与後の各種手続は、訴訟の前段階と言われ、その利用は特許戦略上ますま

す重要な位置を占めるまでになっています。特に、IPR（Inter Parte Review）の請求件数が最も

多く、これまでに約 4000 件がファイルされています。一方、PGR手続と CBM手続の請求件

数は少なく、PGRの請求件数が最も少ない現状にあります。 

 

 このような状況下で、PGR手続に関し、興味深い審決が下されました。本件においては、PTAB

により、初めて、書面による見解（written opinion）が示されました。発行特許の無効化におけ

る戦略、及び、特許明細書の作成上の戦略の観点から非常に興味深い審決例と言えます。以下に、

PGRの特許無効化手続としての有用性と明細書作成時の留意事項について説明します。 
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