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当事者系レビュー（IPR）における特許審判部（PTAB）の決定に対して CAFC に上訴した 

IPR 請願人に事実上の損害がない場合は当事者適格なしとして却下した CAFC 判決の紹介 

JTEKT Corporation v. GKN Automotive Ltd.1 

判決日 2018 年 8 月 3 日 

 

 

１．事案の概要 

 JTEKT社は、GKN社の保有する車両のドライブトレインに関する特許（US 8,215,440）の無効を主張して当事

者系レビュー（IPR：Inter Partes Review）を請願したところ、特許審判部（PTAB：Patent Trial and Appeal Board）

は一部クレームの有効性を支持して特許維持の決定をした。JTEKT社はこの決定を不服とし、クレームは自明

であると主張して連邦巡回控訴裁判所（CAFC：Court of Appeals for the Federal Circuit）に上訴したが、CAFC

はJTEKT社が当事者適格（standing）を有さないとして訴えを却下した。 

 

２．前提－IPR と CAFC と合衆国憲法第 3 章 

（１）IPR 

 IPRとは、2013年3月16日に施行された米国特許改正法(AIA：American Invent Act)により導入された特許無

効手続きである。特許付与後9月の日、または付与後レビュー（PGR：Post Grant Review）の手続きが終結した

日のいずれか遅い方の後に、第三者が特許の有効性を争うことができる（特許法311条(a)(c)）。無効理由は新

規性及び非自明性に限られる（特許法311条(b)）。請願（Petition）を提出すると、特許権者は予備的応答

（Preliminary Response）（特許法313条、特許規則42.107）をする機会が与えられる。PTABは、請願と予備的応

答を基に少なくとも１つのクレームについて請願人の主張に理由があるだろうとする合理的蓋然性（Reasonable 

likelihood）がある場合に審理の開始を決定する（特許法314条(a)、特許規則42.108(c)）。PTABによる審理開始

の決定は、予備的応答の提出から3か月以内または請願の提出から6か月以内に行われる。審理開始の決定

がなされると、PTABはクレームについて特許すべきか否かの審理を行う。特許権者は請願に対し答弁

（Response）の機会が与えられ（特許規則42.120）、補正の申立て（motion to amend）をすることができる（特許

法316条(d)）。これに対し請願人には異議（Opposition）の機会が与えられる。当事者には口頭審理（Oral 

Hearing）を受ける権利が与えられる（特許法316条(a)(10)）。PTABは審理開始から12か月以内に最終決定を行

う（特許法316条(a)(11))。PTABの最終決定に不服がある場合、CAFCに上訴することができる（特許法319条）。

IPRにおける禁反言として、その後の庁における手続きや民事訴訟においてIPRで提起した又は提起すること

が可能であった理由を主張することができず（特許法315条(e)）、また、最終的に拒絶された又はキャンセルさ

                                                   

1 http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1828.Opinion.8-3-2018.pdf 

※JTEKT社は最高裁に上告したが、最高裁は審理しないことを2019年6月17日に決定した。 

 

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/17-1828.Opinion.8-3-2018.pdf
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れたクレームと区別できないクレームの特許を取得することが禁じられている（特許規則42.73(d)(3)）。 

 

（２）CAFC 

米国の裁判所である連邦裁判所には、一審裁判所としての地方裁判所（District Court）、地方裁判所から

の上訴事件を扱う控訴裁判所（Court of Appeals）、控訴裁判所からの上告事件を扱う最高裁判所（Supreme 

Court）がある。控訴裁判所は、地方裁判所からの上訴事件を扱う連邦控訴裁判所のほか、米国全域における

特許権等に関する上訴事件等を扱うCAFCがある。CAFCの管轄にはUSPTOの決定（IPRにおける決定を含

む）を不服とする上訴も含まれる（28 U.S.C. 1295条(a)）。 

 

（３）合衆国憲法第3章 

連邦裁判所に訴訟を提起するには、連邦裁判所の管轄事項を定める合衆国憲法第 3 章の要件を満たす必

要がある。合衆国の司法権は合衆国憲法第 3 章に定められた「事件及び争訟(case and controversy)」に及ぶ

と限定されており、具体的には「現実の事件又は争訟(actual case or controversy)」に及ぶと解釈されている。

当事者間に「現実の事件又は争訟」が存在する場合に当事者適格を有するとされ、要件①「事実上の損害

（ injury in fact）」、要件②損害と行為との間の因果関係、要件③救済可能性（redressability）と即時性

（immediacy）、を満たすことが必要とされている。 

 

３．判決の要旨 

３－１ 争点 

 製品を開発中のIPR請願人はPTABの特許維持の決定を不服としてCAFCに上訴する当事者適格を有する

か。 

 

３－２ 関連規定22 

（１）IPR 請願人適格 

特許法 311 条 当事者系レビュー 

（ａ）IN GENERAL.-Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file 

with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. 

 （（ａ）一般 -本章の規定に従うことを条件として、特許の所有者でない者は、特許の当事者系レビューを開始

するための請願を庁に提出することができる。） 

 

特許法 312 条 請願 

（ａ）REQUIREMENTS OF PETITION.—A petition filed under section 311 may be considered only if— 

（２）the petition identifies all real parties in interest; 

（（ａ）請願要件 第 311 条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けるこ

とができる。（２）請願が真の利益当事者全員を確認していること） 

 

特許規則 42.101 IPR を請願できる者 

                                                   
2 特許法日本語は特許庁のものを使用した。

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf 

 合衆国憲法日本語はアメリカンセンターJAPAN のものを使用した。 

https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/ 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf
https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2566/
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A person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review 

of the patent unless: 

（ａ）Before the date on which the petition for review is filed, the petitioner or real party-in-interest filed a civil 

action challenging the validity of a claim of the patent; 

（ｂ）The petition requesting the proceeding is filed more than one year after the date on which the petitioner, 

the petitioner's real party-in-interest, or a privy of the petitioner is served with a complaint alleging 

infringement of the patent; or 

（ｃ）The petitioner, the petitioner's real party-in-interest, or a privy of the petitioner is estopped from 

challenging the claims on the grounds identified in the petition. 

（特許の所有者でない者は、下記の場合を除き、特許の当事者系レビューを開始するための請願を庁に提出

することができる （ａ）請願が提出された日前に、請願人または利害関係のある実際の当事者が特許のクレー

ムの有効性を争う民事訴訟を提起している場合 （ｂ）手続きを要求する請願が、請願人、請願人と利害関係の

ある実際の当事者、又は請願人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から１年を超えて提出された場合 

（ｃ）請願人、請願人と利害関係のある実際の当事者、又は請願人の利害関係人が請願で特定した理由につい

てクレームを争うことに禁反言により禁止されている場合） 

 

（２）CAFC への上訴 

特許法 141 条 連邦巡回控訴裁判所への上訴 

（ｃ）付与後及び当事者系レビュー 

A party to an inter partes review or a post-grant review who is dissatisfied with the final written decision of the 

Patent Trial and Appeal Board under section 318(a) or 328(a) (as the case may be) may appeal the Board’s 

decision only to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. 

（当事者系レビュー又は付与後レビューの当事者であって、318 条(a)又は（場合により）328 条(a)に基づく特許

審理審判部の最終決定書に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ

上訴することができる。） 

 

（３）連邦裁判所管轄 

合衆国憲法第 3 章第 2 条 連邦裁判所の管轄事項（ArticleⅢSection 2.） 

The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this Constitution, the laws of the 

United States, and treaties made, or which shall be made, under their authority;--to all cases affecting 

ambassadors, other public ministers and consuls;--to all cases of admiralty and maritime jurisdiction;--to 

controversies to which the United States shall be a party;--to controversies between two or more 

states;--between a state and citizens of another state;--between citizens of different states;--between 

citizens of the same state claiming lands under grants of different states, and between a state, or the citizens 

thereof, and foreign states, citizens or subjects. 

（合衆国の司法権はつぎの諸事件に及ぶ。この憲法、合衆国の法律および合衆国の権限にもとづき締結され

た、または将来締結される条約のもとで発生するコモン・ロー上およびエクイティ上のすべての事件。大使その

他の外交使節および領事にかかわるすべての事件。海事法および海事裁判権に関するすべての事件。合衆

国が当事者の一方である争訟。2 以上の州の間の争訟。州と他州の市民との間の争訟。異なる州の市民間の

争訟。同じ州の市民間の争訟であって、異なる州から付与された土地の権利を主張する争訟。1 州またはその

市民と外国またはその市民もしくは臣民との間の争訟。） 

 

３－３ 当事者適格に関する先の判決例 
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（１）Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.事件（CAFC判決）3 

 本件は、非営利団体である消費者監視団体（Consumer Watchdog）は、要件①「事実上の損害（injury in 

fact）」を立証できずCAFCへ上訴する当事者適格がないとして却下された判決である。 

 

（２）Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee事件（最高裁判決）4 

本件は、IPR手続きにおいて、（ｉ）PTABの審理開始の決定に対する不服について上訴することができない、

（ｉｉ）最も広い合理的解釈（BRI：broadest reasonable construction）の基準でクレーム解釈する、とした判決であ

る。 

その中で最高裁判所は、「IPRを開始する当事者は結果について具体的な利害関係（concrete stake）を有す

る必要はないが、憲法上の当事者適格が欠如している可能性がある」と判断した。 

 

（３）Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc.事件（CAFC判決)5 

本件は、IPR請願人が製品を製造しない特許主張主体（PAE：Patent Assertion Entity）であって、要件①「事

実上の損害（injury in fact）」を立証できずCAFCへ上訴する当事者適格を有さないとして訴えを却下した判決で

ある。 

その中でCAFCは「法律により上訴する権利が与えられている場合、救済可能性と即時性に対する基準を満

たす必要がないとしても、控訴人は要件①「事実上の損害」を立証する義務がある」と判断した。 

また、IPR請願人は訴えの却下により特許法315条(e)の禁反言による事実上の損害があると主張したが

CAFCは事実上の損害の根拠とはならないと判断した。 

 

（４）MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.事件（最高裁判決)6 

 本件は、ライセンシーに特許無効等確認訴訟を提起する当事者適格を認めた判決である。 

 特許権者とライセンシーの間にライセンス契約がある場合には、当事者間に合衆国憲法第3章の「現実の事

件又は争訟」は存在せず訴訟を提起することはできないとされていた過去の判決を覆し、ライセンシーがライセ

ンス料の支払いを中止することなく当事者間に「現実の事件又は争訟」が存在すると判断した。 

 

３－４ CAFCの判断 

（１）結論 

JTEKT社はCAFCへの提訴に必要な合衆国憲法第3章の当事者適格を有するための要件①「事実上の損

害」の立証をすることができず、CAFCはJTEKT社の訴えを却下した。 

現時点でJTEKT社の製品が市場にないという事実から合衆国憲法第3章の当事者適格が否定されることは

ないが、JTEKT社の製品は未だ開発中であって完成しておらず、GKN社の'440特許を侵害するか不明な状況

である。したがって現段階でJTEKT社の製品が侵害の具体的で実質的なリスクを生じること、または、特許侵

害に導かれる可能性を証明できず、要件①「事実上の損害」を立証することができなかった。 

 

                                                   

3 Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Research Foundation CAFC No.13-1377 (2014) 

4 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee Supreme Court No.15-446 (2016) 
5 Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc. CAFC No.16-1544 (2017) 
6 MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. Supreme Court No.05-608 (2007) 
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（２）IPR請願人 

CAFCは、IPR請願人について、特許法311条(a)により、何れの個人または法人もUSPTOにIPRを請願するこ

とができ、合衆国憲法第3章の当事者適格は要求されない、とした。 

Cuozzo判決により、IPR請願人は結果について具体的な利害関係を必要とされていないため、憲法上の当

事者適格を欠いている可能性があるとし、Consumer判決により、行政機関では合衆国憲法第3章の当事者適

格を要求されるわけではない、と示した。 

法律では、IPR請願人の要件として他に特許法312条及び特許規則42.101にいわゆる利害関係を有すること

や訴訟との関係等を挙げているが、本判決では触れられていない。 

 

（３）合衆国憲法第 3 章の当事者適格 

CAFCは、Phigenix判決により、特許法141条(c)においてIPRにおけるPTABの決定に対しCAFCに上訴する権

利を認めていることを理由に、合衆国憲法第3章の当事者適格を有することを立証するには、要件③救済可能

性（redressability）と即時性（immediacy）を証明する必要はないが、要件①「事実上の損害」を立証する義務が

ある、と判断した。 

当事者適格の判断の例として、Phigenix判決により、現実の損害（actual injury）がない場合には当事者適格

を有さないと示した。Phigenix判決では、侵害のリスクがある場合、現実の又は将来的なライセンシーである場

合、権利に関する活動の計画がある場合の、当事者適格について論じていないと示した。Phigenix判決により、

特許により競争が激しくなるため現実の経済的損害（actual economic injury）を被っていると主張した場合にも

当事者適格を有さない、と示した。Consumer判決により、非営利団体であって、研究や広告活動に関与せず、

現実の又は将来的な競争者又はライセンシーでもない場合は、要件①「事実上の損害」を立証できず当事者

適格を有さない、と示した。 

CAFCは、要件①「事実上の損害」は、最高裁の判例から、下の２つの要件に該当する損害でなければなら

ない、と示した。 

・「具体的で特定された損害である（concrete and particularized）」7 

・「不確定のまたは仮定的な損害ではない（not conjectural or hypothetical）」8 

MedImmune判決により、損害については合衆国憲法第3章に定められていないとし、上訴の際に損害を立証

するには、Consumer判決により、控訴人／請願人は侵害訴訟を提起される可能性のある行為に関与している、

又は、関与する可能性が高いこと、又はMedImmune判決により、特許の有効性について影響のある法的権利

を有することを立証しなければならない、と示した。 

 

（４）JTEKT 社の「事実上の損害」の立証責任 

以上により、IPR請願人であってCAFCへ上訴したJTEKT社は、合衆国憲法第3章の当事者適格を有すること

を立証するためには、要件①「事実上の損害」を立証する義務がある。 

CAFCは、JTEKT社の製品が現時点では市場にないという事実により、IPRの上訴や確認判決訴訟における

合衆国憲法第3章の当事者適格が否定されることはなく、現実の損害を被る前にIPRの上訴や確認判決訴訟

による司法判断を得ることができる、と判断した。現在は侵害行為に関与していない場合、潜在的な侵害により

要件①「事実上の損害」を立証する必要があるが、将来的な侵害の実質的なリスクを生じる将来の活動の具体

                                                   
7 Spokeo, Inc. v. Robins Supreme Court No. No.13-1339 (2016) 
8 Lujan v. Defs. of Wildlife Supreme Court (1992) 
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的な計画を有すること、又は、特許権者が特許侵害を主張する可能性が高いこと、を証明すべきである、とし

た。 

 

（５）JTEKT社の主張に対するCAFCの判断 

JTEKT社は当事者適格を有することを主張する2つの宣誓書を提出したが、CAFCは、計画した製品が’440

特許を侵害する実質的なリスクを生じること、または、侵害を主張される可能性が高いことを立証できていない

と判断した。 

JTEKT社は製品が未だ開発中で設計の評価段階であって完成しておらず、製品のコンセプトは完成するま

で変化すると認めている。JTEKT社は2015年にドライブシャフトのコンセプトの開発を開始しているので侵害の

潜在的なリスクがあると主張し、製品が完成していないので侵害を分析できないと主張した。つまり、現在の製

品のコンセプトでも'440特許の特徴に十分に類似している、IPRによりJTEKT社の潜在的な侵害を防ぐことがで

きる、'440特許はJTEKT社の将来の開発へのリスクをもたらす、と主張したが、CAFCはJTEKT社の主張を認め

なかった。 

 

４．当事者適格に関する後の判決例 

４－２ 本判決後 

（１）Momenta Pharm. v. Bristol-Myers Squibb Co.事件（CAFC判決）9 

IPR請願人がIPR請願時点では製品の開発をしていたが、その後、開発が中止されたことにより、「現実のま

たは差し迫った損害であって、不確定のまたは仮定的な損害ではない」を証明できないため要件①「事実上の

損害」を立証できないことから、CAFCは控訴人に当事者適格なしとして訴えを却下した判決である。 

控訴人は、（ｉ）製品の開発に多額の費用を投資したこと、（ｉｉ）開発を中止しても製品を生産する意図を放棄し

ておらず上訴の却下により特許法315条(e)の禁反言が課されること、によって要件①「事実上の損害」を満た

すと主張したがCAFCは認めなかった。 

 

（２）AVX Corp. v. Presidio Components, Inc.事件 (CAFC判決)10  

（ｉ）IPR請願人が訴えの却下による特許法315条(e)の禁反言により要件①「事実上の損害」を満たすと主張し

たがPhigenix判決により十分な根拠とならないとし、（ｉｉ）IPR請願人のAVX社は特許権者のPresidioと長年にわ

たって競争関係にあることから要件①「事実上の損害」を満たすと主張したが、現実の損害と将来の具体的な

活動の計画がないことから、CAFCは控訴人は当事者適格を有さないとして訴えを却下した判決である。 

 

５． 実務上の指針 

先例のPhigenix 判決により、製品を製造販売しないPAEは、IPRで特許の有効性を争うことができるが、決

定に対する不服をCAFCへ上訴しても、要件①「事実上の損害」を立証できずに合衆国憲法第３章の当事者適

格を有さないとして却下されるだろう。本判決例によって、JTEKT社のように製品の製造業者であるが対象製

品の開発中であって完成していないIPR請願人も、IPRで特許の有効性を争うことができても、CAFCへの上訴

は要件①「事実上の損害」の立証が困難であるので却下される可能性が高いと考えられ、CAFCへの上訴の際

には控訴人の当事者適格に留意する必要がある。また、特許無効等確認訴訟を提起する場合であっても、同

                                                   
9 Momenta Pharms. v. Bristol-Myers Squibb Co. No.17-1694 (2019) 
10 AVX Corp. v. Presidio Components, Inc. No.18-1106 (2019) 
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様の理由により訴えが却下される可能性が高いと考えられ、原告の当事者適格に留意する必要がある。 

最近、IPRにおけるPTABの決定に対するCAFCへの上訴が当事者適格を有さないとして却下される判決が

続いており、要件①「事実上の損害」についてのCAFCの判断の動向を引き続き注視すべきである。 

以上 


