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当事者系レビュー (IPR: Inter-partes review) の概説 

 

 

1. はじめに 

 

 当事者系レビュー（IPR: Inter-Partes Review）は、AIAによって定められた、特許の有効性を争うための手続

である。IPRは、米国特許法（35 U.S.C.）第 31章、米国特許規則（37 CFR）第 42部 B等の規定や、審判実

務ガイド（Trial practice guide）、USPTOが発行するメモランダムに従って行われる。本稿では、IPRに関する

近時の規則改正およびメモランダムに触れつつ、IPRにおける手続について概説する。 

 

2. IPRについて 

 

2.1.  概要 

 

 IPR は、従来の当事者系再審査に代わってアメリカ発明法（AIA）によって制定された、第三者が発行済み特

許の有効性を争うための手続である。従来の当事者系再審査と同様に、訴訟よりも安価かつ簡易に特許の有

効性を争う手段を提供することを意図したものであるが、より強い特許を付与するという観点から、当事者系再

審査よりも司法手続的側面に配慮したものとなっている。 

 

2.2.  手続の流れ 

 

 IPRの手続の流れは、概ね下図のとおりである。 

 

 

（出典：https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/aia-trial-types） 

 

 すなわち、法定の手続として、 

（1）  請願 

（2）  特許権者による予備応答 

（3）  開始決定 

https://www.uspto.gov/patents/ptab/trials/aia-trial-types
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（4）  特許権者による応答、および補正の申立て 

（5）  請願人による回答、および補正の申立てに対する異議 

（6）  特許権者による、異議に対する回答 

（7）  口頭審理（要請により） 

（8）  最終書面決定 

が行われる。以下では、これらの手続について概説する。 

 

3. 各手続について 

 

3.1.  請願書（Petition） 

 

 請願書は、IPRの開始を申し立てるための書面である。 

 

 請願の時期 

 特許の発行から 9 か月が経過した後にすることができる。ただし、9 か月が経過した時点でその特許に

対する付与後レビュー（PGR: Post-Grant Review）が開始されている場合には、PGR が終了した後にす

ることができる（特許法 311条（c））。 

 

 請願人の要件 

 請願人は、特許権者以外の第三者である（特許法 311 条（a））。ただし、対象となる特許の有効性を争う

民事訴訟を提起している者（反訴原告を含まない。）、または特許権者に侵害訴訟を提起されてから 1 年

が経過した者による請願は認められない（特許法 315条（a）、（b））。 

 

 請願書の内容 

 請願書は、有効性を争う特許のクレームを特定し、かつそのクレームが無効である理由およびその証拠

を明示するものでなければならない（特許法 312条（a））。 

 IPR における無効理由は、特許または印刷刊行物である先行技術を根拠とする、特許法 102 条（新規

性）または 103 条（非自明性）に基づくものに限られる（特許法 311 条（b））。なお、Qualcomm v. Apple 

事件判決を受けて 2022 年 6 月 9 日付けで USPTO が発行したメモランダム1によれば、「特許または印

刷刊行物である先行技術」には、IPR の対象である特許において出願人が先行技術であると認めた技術

（AAPA: Applicant Admitted Prior Art）は含まれないため、AAPAのみを証拠とする請願書は認められな

い。したがって、請願人は、請願書において少なくとも一つの AAPAでない先行技術を証拠として明示しな

ければならない。ただし、このメモランダムによっても、非自明性の判断における当業者の技術常識を確

定するために AAPAを考慮することは禁止されない。 

 請願書は、14,000 words以内で作成しなければならない（特許規則 42.24（a）（1）（i））。 

 

3.2.  特許権者による予備応答（Patent owner preliminary response） 

 

 予備応答は、特許権者が請願書に対する応答として提出することができる書面である。予備応答には、請願

が後記 3.3.に述べる法定の要件を満たしておらず、開始決定がされるべきではない旨の理由が記載される（特

許法 313条）。 

 

 予備応答の提出時期 

 請願書が受理されてから 3か月以内である（特許規則 42.107（b））。 

 
1 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20220609updatedAAPAmemo.pdf 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20220609updatedAAPAmemo.pdf
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 予備応答の内容 

 請願が法定の要件を満たしていない理由を記載する。例えば、次のような事項を記載する。 

（1） 請願人が請願の要件を満たしていないこと 

（2） 提出された証拠が現実の印刷刊行物でないこと 

（3） 先行技術がクレームの重要な限定を開示していないこと 

（4） 先行技術が請願人の主張する組合せを教示または示唆していないこと 

（5） 請願人のクレーム解釈が不合理であること 

（6） 長官の裁量により IPRの開始を拒否すべき理由があること 

 予備応答は、14,000 words以内で作成しなければならない（特許規則 42.24（b）（1））。 

 

3.3.  開始決定（Institution of trial） 

 

 請願が所定の要件を満たしている場合に、USPTO長官は、IPRの開始決定をする。 

 

 開始決定の要件 

 請願書および予備応答から、請願人が少なくとも一つのクレームについて勝利すると認められる合理的

な可能性（Reasonable likelihood）がある場合に、長官は開始決定をすることができる（特許法 314 条

（a））。「合理的な可能性がある」という条件は、PGR の開始条件である「特許が無効である可能性がそう

でない可能性よりも高い（more likely than not）」より緩やかで、査定系再審査の開始条件である「特許性

に関する実質的かつ新たな疑問（a substantial new question of patentability）を生じさせた」より厳しい

基準であり、無効である可能性が 50％より低い場合を含むと考えられている。 

 また、上記の要件を満たす場合であっても、長官は様々な事情を考慮して、その裁量により IPR の開始

を拒絶することができる（特許法 314条（a）参照）。PTABは、Apple v. Fintiv事件審決において、裁判所

において並行する訴訟に基づいて IPR の開始を裁量拒絶するための考慮要素として次の 6 要素を挙げ

た。 

（1） 裁判所が並行訴訟の手続を中断したか否か、または IPR が開始されたら裁判所が並行訴訟の手続

を中断するであろう証拠があるか否か 

（2） 裁判所の審理期日と PTABの最終書面決定の法定期限との近さ 

（3） 並行訴訟における裁判所と当事者らの投資 

（4） 請願書で提起された争点と並行訴訟での争点との重複の程度 

（5） 並行訴訟の当事者が IPRの当事者と同じか否か 

（6） 本案を含め、PTABによる裁量権の行使に影響するその他の事情 

 さらに、2022年 6月 21日付けで USPTOが発行したメモランダム2により、上記の 6要素に基づく裁量

拒絶に関して次の点が明確化された。 

✓ IPR の対象となる特許について ITC が並行調査をしていることを理由として、上記（1）－（6）に基づ

いて IPRの開始が拒絶されることはない。 

✓ 並行訴訟において、請願人が IPR の請願書に記載した理由または請願書に合理的に記載すること

ができたであろう理由について争わないことを確約した場合には、上記（4）に基づいて IPRの開始が

拒絶されることはない。 

✓ 特許権者は、上記（2）に基づいて IPR の開始が拒絶されることを防ぐために、裁判所の審理期間に

 
2 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parall

el_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf 

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf
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関する統計を提出して、裁判所の審理期日が最終書面決定の法定期限とは近くないことを主張する

ことができる。 

✓ 請願書において説得力のある主張がされているのであれば、並行訴訟を理由として上記（1）－（6）に

基づいて IPR の開始が拒絶されることはない。「説得力のある主張」とは、明らかに証拠の優越が認

められる主張、すなわち有効な反論がなければ裁判所において特許が無効であると認められること

が明らかな主張をいう。 

 

 開始決定の内容 

 SAS事件判決によれば、長官は、有効性が争われた全てのクレームについて IPR を開始する決定をす

るか、全てのクレームについて IPR を開始しないかを決定する必要があり、一部のクレームについてのみ

IPRを開始することは認められない。 

 

 開始決定の時期 

 予備応答が提出された場合はその提出日、提出されなかった場合はその提出期限から 3か月以内であ

る（特許法 314条（b））。 

 

 開始決定に対する不服申立て 

 IPR が開始されたか否かにかかわらず、開始決定に対しては上訴することができない（特許法 314 条

（d））。 

 

3.4.  特許権者による応答（Patent owner response）および補正の申立て（Motion to amend） 

 

 特許権者は、請願書に対する応答および少なくとも一回の補正の申立てを提出することができる。 

 

 応答および補正の申立ての提出時期 

 PTABからの別段の指令がなければ、IPRの開始決定から3か月である（特許規則42.120（a）、42,121

（a）（1））。 

 

 応答の内容 

 有効であると考える全てのクレームを特定し、その理由を述べる。応答には、追加の事実証拠、宣誓供

述書、クレームチャートを含めることができる。 

 応答は、14,000 words以内で作成しなければならない（特許規則 42.24（b）（2））。 

 

 補正の申立ての要件 

 特許権者は、PTAB の許可を得ることなく、権利として一回の補正の申立てをすることができる（特許法

316条（d）（1））。ただし、この場合も、補正の内容について事前に PTAB と協議しなければならない（特許

規則 42.121（a））。協議は、電話会議または電子メールによって行われる。 

 二回目以降の補正の申立ては、PTAB の許可を得なければすることができない（特許規則 42.121（c））。

PTAB は、正当な理由がある場合や、和解を進めるために特許権者と請願人とが共同で補正を要請した

場合に二回目以降の補正の申立てを許可することがある。 

 

 補正の範囲 

 補正は、請願書に記載された無効理由に対応するものでなくてはならず、新規事項を追加したりクレー

ムの範囲を拡張したりするものであってはならない（特許法 316条（d）（3）、特許規則 42.121（a）（2））。な

お、2018年 10月 11日付け規則改正により、IPRにおけるクレーム解釈は、最も広い合理的な解釈（BRI: 
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Broadest Reasonable Interpretation）をする BRI基準から、当業者にとって通常かつ慣用的な解釈をす

る Phillips 基準に変更された（特許規則 42.100（b））。したがって、特許権者は、補正の申立てにおいて、

補正後のクレームが、Phillips 基準によって解釈された補正前のクレームと実質的に同一であることを主

張することができ、また実質的に同一か否かの判断を PTABに求めることができる。 

 補正は、対象となるクレームを削除するか、その代替クレームを提示するものでなければならない。対象

となるクレーム一つについて、代替クレームは原則として一つである（特許規則 42.121（a）（3））。 

 補正にあたっては、補正箇所とサポートを明示しなければならない（特許規則 42.121（b））。 

 

 補正の申立ての内容 

 特許権者は、補正の申立てにおいて、補正が上述の要件に適合することを証拠の優越によって証明し

なければならない（特許規則 42.121（d））。なお、Aqua products事件判決を受けた 2020年 12月 21日

付けの規則改正によって、特許権者は代替クレームが有効であることの立証責任を負わず、代わりに、請

願人が代替クレームが無効であることの立証責任を負うこととされた。したがって、特許権者が補正の適

法性の立証に成功すると、PTAB は、請願人の主張を含むすべての記録に基づいて代替クレームが無効

であるか否かを判断することとなる。 

 補正の申立ては、25ページ以内で作成しなければならない（特許規則 42.24（a）（1）（vi））。 

 

 補正の申立て実務に関するパイロットプログラム 

 2019年 3月 15日から、補正の申立て実務に関するパイロットプログラムが開始されている。このプログ

ラムによれば、特許権者が要請した場合には、請願人が補正の申立てに対する異議を提出した後に、

PTAB は補正の申立てに関する予備ガイダンスを特許権者に提示する。特許権者は、予備ガイダンスを

踏まえて補正の申立てを一度だけ訂正することができる。特許権者が補正の申立てを訂正した場合には、

それに応じてスケジュール指令が訂正され、請願人および特許権者に訂正された補正の申立てに関する

主張の機会が与えられる。 

 このパイロットプログラムは複数回の延長を経て、現時点では 2024 年 9月 16日まで実施されることが

決定している。また、恒久化が検討されている。 

 

3.5.  請願人による回答（Reply）、および補正の申立てに対する異議（Opposition to motion to amend） 

 

 請願人は、PTAB の許可を得ることなく、特許権者による応答に対する回答および補正の申立てに対する異

議を提出することができる。 

 

 回答および異議の提出時期 

 PTABのスケジュール指令によって指定され、通常、応答および補正の申立ての提出期限から 3か月で

ある。 

 

 異議の内容 

 補正によって生じた新たな争点についての応答が記載され、典型的には、補正が不適法である旨や代

替クレームの無効理由が主張される。なお、代替クレームの無効理由は特許法 311 条（b）に規定するも

のに限られず、101 条または 112 条に基づく理由や、特許および印刷刊行物でない先行技術を根拠とす

る 102条または 103条に基づく理由であってもよい。 

 補正の申立てに対する異議は、12ページ以内で作成しなければならない（特許規則 42.24（c）（3））。 

 

3.6.  特許権者による、異議に対する回答（Reply） 
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 特許権者には、請願人による異議に対する回答を提出する機会が与えられる。また、これらの回答に対する

再回答の機会が与えられることもある。 

 

3.7.  口頭審理（Oral hearings） 

 口頭審理は、請願人または特許権者の要請によって開かれる。請願人および特許権者には、口頭審理にお

いて、少なくとも 3名の PTABパネルの前で主張を述べる機会が与えられる。口頭審理においては、証人の証

言を得る場合を除き、新たな証拠を提示することは認められない。また、証言は、事前に提出される宣誓書に

記載された範囲を超えてはならない。 

 

3.8.  最終書面決定（Final written decision） 

 PTABは、IPRの開始決定から 1年以内に、最終書面決定を行う。ただし、この期間は 6月まで延長すること

ができる（特許法 316条（c））。 

 

3.9  不服申立て 

 最終書面決定に不服のある当事者は、PTAB に対する再審理要請、長官によるレビューの要請および

CAFCへの上訴をすることができる。 

 

3.9.1 再審理要請（Request for rehearing） 

 

 再審理要請は、PTABに最終書面決定の見直しを求める要請である。 

 

 再審理要請の時期 

 最終書面決定から 30日以内である（特許規則 42.71（d）（2））。 

 

 再審理要請の内容 

 再審理要請は、PTAB が誤認しまたは見落としたと当事者が考える全ての事項を特定するとともに、各

事項が主張された書面を具体的に特定してしなければならない（特許規則 42.71（d））。 

 当事者は、PTAB の許可を得ることなく再審理要請を提出することができる。ただし、再審理要請におい

て新たな証拠を提示するためには正当な理由が要求されるため、当事者は、電話会議により、正当な理

由の有無について事前に PTABの判断を求めることができる。 

 

3.9.2 長官レビュー（Director’s review）の要請 

 

 長官レビューは、長官が PTAB による決定の見直しをするための暫定的な制度である。PTAB による最終書

面決定、または PTABによる再審理を認める決定に対して長官レビューを要請することができる。 

 PTABの最終書面決定に対する長官のレビューの機会がない制度は、商務省の職員である PTABの判事に

過大な権限を付与するものであり違憲であるとした Arthrex 事件最高裁判決を受け、2021 年 6 月 29 日に開

始されている。 

 

 長官レビューの要請の時期 

 最終書面決定から 30日以内である。 

 

 長官レビューの要請の内容 

 当事者は、新たな証拠を提示することはできない。 

 

3.9.3 CAFCへの上訴 
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 当事者は、PTABによる最終書面決定に対し、CAFCに上訴することもできる（特許法 319条、141条（c））。 

 

4.  実務上の指針 

 

 上述のとおり、IPR は応答期間が定められた多くの手続からなるため、各手続における要件を把握しておき、

速やかに対応することが望まれる。また、IPR が制定されてから 10 年程度しか経っておらず、毎年のようにル

ールの改正や新たな判決がなされているため、これらを注視していく必要があると考える。 

以上 


