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米国関連資料 

Aqua Products事件の CAFC大法廷判決に基づくクレーム補正／新規クレームの 

特許性説明責任に関する指針を PTABが公表する 

 

 

                           ２０１７年１２月１８日 

 

                           

１．はじめに 

米国において IPR（Inter partes review）を含む特許付与後の手続は、訴訟への前段階とも言われ、

特許戦略上、重要視されています。IPRにおいて補正の申立（"motion to amend"）を行う場合、

特許権者は米国特許規則第 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)）。 

・ 申請人による IPRの申請理由が、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、

申請人による申請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)）。 
 
 

このように、IPRにおいて、代替クレーム／新規クレームをファイルする場合、特許権者において

のみ、これらのクレームが特許性を有している旨の説明／立証責任を負わなければなりませんでした。

その後、後述の Aqua Products 事件の CAFC大法廷判決において、上記の説明責任／立証責任

は、IPRの申請者が負うべき旨、判示されました。 

 

このような状況下で、このたび、PTAB（Patent Trial and Appeal Board）は、上記の説明責任

／立証責任に関する指針（"Guidance"）を公表しました。Aqua Products事件の CAFC 大法廷判

決、及び、PTABにより公表された本指針について、以下に詳細に説明します。 

 

【全 5 頁】 
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