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■ 本件IPR(Inter Partes Review)の概要

●対象 ：U.S. Pat. No.8,101,659 Claims 1-4 

●請求理由 ：非自明性違反

●争点 ：IDS提出され、審査官に考慮された文献に基づきIPRを請求できるか。 

●結論 ：特許審判部（PTAB）は、 35USC§325(d)に基づく裁量権を行使、IPR手続を却下。 

35USC§325(d) 

…the Director may take into account whether, and reject the petition or request because, the same or substantially the same prior art or

arguments previously were presented to the Office. 

35USC§325(d)は、USPTOに以前に提出された同一又は実質的に同一の文献または反論に基づくIPRの請求は却下されうる旨規定する（裁量規定）。 

PTABは、以下(1)および(2)に基づきIPRの請求を却下するかどうかを判断する。 

(1)  USPTOに以前に提出された同一又は実質的に同一の文献または反論に基づくものであるか。 

(2) 上記(1)の条件が満たされる場合、対象クレームの特許性についてUSPTOが重大な形で間違いを犯していることを請願者が証明したか。 

■ 35USC§325(d)の適用検討
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