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Inter Partes Review
　America Invents Actにより、新しいinter 
partes review（当事者系再審査）が2012年
９月16日から有効となっています。2011年９
月16日から2012年９月16日の間には暫定的な
inter partes reexaminationがありました。

　改正前には、再審査請求を受理するか否か
が、引用された従来技術が「substantial new 
question of patentability」をもたらすか否か
に基づいて判断されていました。改正後の
inter partes reexaminationでは、再審査請求
が「a reasonable li�eli�oo� t�at t�e re�a reasonable li�eli�oo� t�at t�e re�
quester will prevail wit� respect to at least 
one of t�e claims c�allenge�」を十分に証明
していれば再審査請求が受け入れられること
になりました（RLP基準）。この基準は現在
のinter partes reviewに引き継がれています
が、その他に、今のinter partes reviewは
様々に異なる点が有り、2012年９月16日まで
の１年間に急いでなされたinter partes reex�inter partes reex�
amination請求が多かったそうです。

　現在のinter partes reviewになって大きく
変わったものとして、請求費用があります。
３倍以上にあがりました。たとえば、最初の
20クレームを再審査してもらうためには 
$27,200（約250万円）かかります。その費用
の高さに驚かされますが、その代わり速く処
理されるようです。�nter partes reexamina��nter partes reexamina�
tionでは審決までの期限がなかったのです
が、inter partes reviewでは12カ月以内に判
断されます。

　上記RLP基準は、改正前の基準である
「substantial new question of patentability」
との違いが明確ではありません。法改正時の

コメントによりますと、別の再審査プロセス
で あ る post grant review の「more li�ely 
t�an not」基準（すなわち、確率50%基準）
より、inter partes reviewの方が緩いそうで
す。いずれにせよ、基準が明確でなくケー
ス・バイ・ケースで決められることになるの
ですが、それは仕方ないと思われます。

　先月、米国特許庁審判部が興味深いinter 
partes review請求を受理しました。ニュー
ジャージー州裁判所で行われている特許侵害
訴訟に関連するもので、防衛のため被告が、
原告特許の請求項が無効であると主張して
inter partes reviewを請求したのです。

　訴訟では、請求項の表現「a spee�ometer 
integrally attached to sai� colore� �isplay」
が論点になっています。�nter partes review
請求では、被告は「integrally attac�e�」の
意味として、訴訟で原告が主張した解釈を使
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うべきだとしました。ところが、請求受理に
際し審判部は、侵害訴訟で議論された解釈で
はなく、特許明細書の記載に基づいた解釈だ
けが関係のある解釈であると判断しました。

　すなわち審判部は、特許明細書をベースに
して、「a spee�ometer integrally attached 
to sai� colore� �isplay」を「物理的に繋がっ
ている二つの別な部材」を意味するものと狭
く解釈したのです。被告が採用した先行技術
文献には、速度計とカラー表示とを備え持つ
１つの一体物が開示されています。これは、

「a spee�ometer integrally attached to sai� 
colore� �isplay」には相当しないと審判部は
明示しました。

　この判断は、inter partes review請求の受
理の際のものにすぎず、本件の実体審理はこ
れからです。が、上記判断に鑑みると、被告
がinter partes reviewで負ける気配が感じら
れます。

　これはニュージャージー州裁判所で行われ

ている侵害訴訟にどんな影響をもたらすので
しょうか？

　この判断が維持されて、被告がinter partes 
reviewで負けたとしても、これは被告に
とって嬉しい結果になるのかもしれません。
被告の製品は速度計とカラー表示とを備え持
つ１つの一体物であれば、侵害裁判の方では
非侵害を勝ち取れるようなのです。

　�nter partes reviewでの判断は判事を拘束
しませんが、影響を与える可能性は高いで
す。それを期待する被告が、最初から負ける
ことを承知で、侵害訴訟で原告が主張してい
る 広 い 解 釈 を 使 う べ き だ と inter partes 
reviewで主張したのであれば、それは大変
に巧妙な戦略だったといえるでしょう。
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