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複数の根拠に基づいてファイルされた IPRにおいて、 

手続開始の根拠とされなかった根拠に対して Estoppelは適用されるか？ 
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１. はじめに 

 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

す重要視されています。特に、IPR（Inter Partes Review）のファイル件数は最も多く、これま

でに約 4,000 件の IPR がファイルされています。なお、PTAB の書面による最終決定に対して

不服の場合、いずれの当事者も控訴可能です。また、侵害訴訟の訴状の送達から１年以上経過後

は、IPRをファイルすることができないことにも留意が必要です。 

 

IPR の請求件に対し手続が開始される（レビューされる）か否かの判定基準は、“reasonable 

likelihood”（ 少なくとも一つのクレームに関して請求人が勝つという合理的公算があること）

であり、PGR（Post Grant Review）の判定基準（少なくとも一つのクレームが特許性を有しな

い可能性がそうでない可能性より高いこと（“more likely than not”）よりも高く設定されてい

ます。 

 

IPR 手続において留意すべきは、Estoppel の適用があることです（35 USC 315(e)）。係争特

許が有効であるとの決定が下された場合、IPR の請求人は、民事訴訟や ITCへの提訴において、

同じ根拠に基づいて当該係争特許の無効を主張することはできなくなります。なお、手続中に両

当事者間で和解が成立すれば、Estoppelの適用はありません。 

 

複数の根拠に基づいてファイルされた IPR において、手続開始の根拠とされなかった根拠に

対して Estoppelは適用されるのでしょうか。このことについて、最近の判例に基づいて以下に

説明します。 
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