
米国では特許が付与されてから２年以内であ

れば，再発行特許出願によりクレームを拡張す

ることが可能であり，これは米国特許法に特有

の制度である。したがって，米国でビジネスを

行うにあたり他者特許に対して十分なクリアラ

ンスを行ったにもかかわらず，再発行特許によ

り権利行使されるという事態に陥る可能性があ

る。このような事態に対応するには，その再発

行特許の有効性を適切に判断する必要がある。

そこで，本稿では，権利行使される側の立場か

ら再発行特許の有効性を適切に判断するための

フローを提案する。

なお，本稿は，2006年度国際第１委員会第

5WGの笠井俊均（WGリーダー，三共株式会社），

1 ．はじめに

安藤守（エーザイ株式会社），大谷誠一郎（ダ

イキン工業株式会社），加藤朝美（三洋電機株

式会社），神谷健太郎（松下電器産業株式会社），

出口哲也（株式会社神戸製鋼所），長田大輔

（キヤノン株式会社），山浦洋介（協和醗酵工業

株式会社），渡辺一弘（委員長代理，住友化学

株式会社）による検討の結果をまとめたもので

ある。

先に述べた通り，米国特許法は，特許付与後

のクレームの拡張を許容しているが，拡張する

にあたっては，時期の制限を始めとした再発行

特許に特有の各種の制限が設けられている。そ

の制限が看過されて再発行された特許は無効事

由を有することとなる。したがって，再発行特

許を権利行使された場合には，通常の特許を権

利行使された場合の検討事項に加え，再発行特

許に特有の無効事由の検討も行うべきである。

その際の検討事項は次の３点である。

・クレームの拡張の時期

2 ．権利行使された場合の検討項目
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・Orita原理適用の可否

・Recaptureルール適用の可否

以下，本章ではこれらの各項目について説明

する。

クレームの拡張を伴う再発行特許は，原特許

が付与されてから２年以内に出願しなければな

らないという時期の制限があり，この制限に遅

れて出願がなされた場合，再発行特許は無効事

由を有する（米国特許法§251）。更に，２年以

内にされた再発行特許出願であっても，２年を

経過した後にクレームの拡張をする補正書を提

出することは許されない（In re Graff１））。但

し，原特許が付与されてから２年以内に再発行

特許出願を行い，出願の際に宣誓供述書でクレ

ームを拡張する補正書を追って提出することを

述べることができる。これにより，２年を経過

した後でもクレームを拡張することが可能とな

るため，宣誓供述書の有無にも留意すべきであ

る（In re Doll２））。

Orita原理とは，米国特許出願の審査におい

て，審査官の選択要求や限定要求に対して未選

択のクレームについて，分割出願を逸したこと

は，再発行特許出願では治癒する（権利回復を

する）ことができないという原理である（In

re Orita３））。この原理により，未選択のクレー

ムと実質的に同一のクレームを権利化するため

の再発行の手続きは阻止される（ In re

Watkinson４））。

なお，一見Orita原理に矛盾するような判例

がある（In re Doyle５））。これは，特許権者が

広くクレームできたはずの原特許を狭く権利化

したという事件であり，再発行特許において，

限定要求で未選択のクレームを包含する広いク

レームが認められている。

2．2 Orita原理

2．1 クレームの拡張の時期

Recaptureルールとは，再発行特許出願にお

いて，そのクレーム範囲を特許出願人が原特許

出願の審査過程で放棄した範囲まで拡張するこ

とを許さないとする，権利回復を禁止するルー

ルである（In re Willingham６））。本来このルー

ルに違反するクレームは許可されないのである

が，これが看過されて再発行された特許は，無

効事由を含むこととなる。

ここで，特許出願人が原特許出願の審査過程

で放棄した範囲は，原特許出願の審査過程にお

いて特許出願人が行った従来技術に対する特許

性の主張や，クレーム補正（限定要件の追加等）

に基づいて判断される。表１にクレーム要件と

Recaptureルールの適否をまとめている。以下

にその詳細を説明する。なお，以下の説明及び

表１では，クレーム要件をａ，ｂ，ｃ…と表記

する。（クレーム要件Ｂ及びCは，それぞれ，

クレーム要件ｂ及びｃの上位概念である。）

（1）原特許出願の審査過程における主張によ

って放棄された範囲の回復

例えば，原特許出願の審査過程において，ク

レーム補正を伴わず，クレームのある要件に依

拠して特許性を主張して原特許が許可された場

合，この要件が，再発行特許クレームに含まれ

ていない場合には，Recaptureルールが適用さ

れる（表１の①，Hester Industries，Inc. v.

Stein，Inc.７））。

（2）補正（要件追加）によって放棄された範

囲の回復

また，クレーム補正（要件追加）は行ったが

従来技術との関係について特許出願人が意見を

主張しない場合であっても，補正が従来技術を

克服するためになされたものであれば，補正で

追加した要件を含まないクレームによる再発行

2．3 Recaptureルール
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特許出願にはRecaptureルールが適用される

（表１の②）。なお，補正が特許出願人ではなく

審査官によって行われたとしても同様である。

更に，原特許出願の特許許可通知において，特

許出願人が，審査官の許可理由を支持するよう

な意見を主張した場合には，その許可理由の根

拠となるクレーム要件に基づいてRecaptureル

ールが適用される。一方，補正が，特許出願人

の意図ではなく，代理人の誤解によってなされ

た場合には，それにより特許出願人が放棄した

とは扱われず，Recaptureルールは適用されな

い（Medtronic，Inc. v. Guidant Corp.８））。
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表１　Recaptureルール適用の可否

 

クレーム 

原出願 
経緯 

原特許 再発行特許 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

可 

可 

可 

不可 

不可 

不可 

不可 

Recaptureルー 
ル適用の可否 参考審判決 

a 
b 
c

a 
b 
c

a 
b

a 
b

a 
b 
c

a 
b

a 
b

a 
b 
c

a 
b 
 
d

a 
b

a 
b 
c

a 
 
c

a 
b

a 
b 
c

a 
B 
c

a 
b

a 
b 
c

a 
 
c 
z

a 
b

a 
b 
c

a 
b 
C

a 
b

a 
b 
c

a 
b 
 
e

原出願審査時，ｃに依拠し
て特許性を主張。 

原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加注）。 

原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加。再発
行手続によりｂを削除。 

原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加。再発
行手続によりｂをＢに拡
張。 
原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加。再発
行手続によりｂを削除しｚ
を追加。 

原出願審査時，特許性を
確保するためｃを追加。
再発行手続によりｃをＣ
に拡張。Ｃとしても原出
願の拒絶理由に対抗可。 

原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加。再発
行手続によりｃをｅ（ｃの
等価物）に変更。ｅとして
も原出願の拒絶理由に対抗
可。 

原出願審査時，特許性を確
保するためｃを追加。 
再発行手続によりｄ（非自
明性に影響を与えない）を
追加。 

Hester Industries, 
Inc. v. 
Stein, Inc. 7） 

Mentor Corp. v. 
Coloplast,  Inc. 11） 

In re 
Clement10） 

Ex Parte Eggert 9） 

Ex Parte Eggert 9） 

注）ｃの追加は，出願人が自発的にしたか，審査官の提案がもとになったかを問わない。
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（3）拡張と減縮とを伴うクレームにおける放

棄された範囲の回復

上記（1）及び（2）の通り，原特許出願で放

棄された（あるいは放棄されたとみなされる）

範囲と，再発行特許出願で拡張された範囲との

関係が明確であれば，Recaptureルールの適用

の判断は比較的容易であるが，再発行特許クレ

ームには，拡張部分と減縮部分の両方が存在す

る場合もある。そのような場合の判断手法につ

き，特許出願人が原特許出願の審査過程で，先

行技術との差異化のためにクレームを補正して

特許を取得し，再発行特許出願の手続きにおい

てクレームを拡張した場合を想定し，原特許ク

レームの範囲と再発行特許クレームの範囲との

関係を場合分けして，Recaptureルールが適用

されるか否かを説明する。

１）拡張部分が特許性を担保するために放棄

された範囲の場合

原特許出願の審査過程において，要件ａ及び

ｂで構成されたクレームａｂに対して，先行技

術との差異化のために要件ｃが加えられ，ａｂ

ｃを要件とするクレームで原特許が登録され

た。その後再発行特許出願により，要件ｃが削

除され，要件ｃとは関係ないだけではなく，先

行技術との関係で非自明性判断に影響を与えな

い要件dが加えられて，ａｂｄを要件とするク

レームで再発行特許が発行された。この場合，

再発行特許クレーム（ａｂｄ）と原特許クレー

ム（ａｂｃ）とを比較すると，再発行特許クレ

ームは，要件ｄが加わることによりクレームが

減縮されているものの，特許性の確保の観点か

らは，要件ｃが削除されることで拡張となり，

他に減縮となる要素がないことになる。したが

って，特許性を確保するために特許出願人が放

棄した範囲を再度包含するように拡張された再

発行特許クレームについては，Recaptureルー

ルが適用される（表１の③）。

２）拡張部分が特許性に係わらない範囲の場合

原特許出願の審査過程において，要件ａ及び

ｂで構成されたクレームａｂに対して，先行技

術との差異化のために要件ｃが加えられ，ａｂ

ｃを要件とするクレームで原特許が登録され

た。その後再発行特許出願により要件ｂが削除

され，ａｃを要件とするクレームで再発行特許

が発行された。この場合，再発行特許クレーム

（ａｃ）と原特許クレーム（ａｂｃ）を比較す

ると，再発行特許クレームは，要件ｂの削除に

よりクレームが拡張されているものの，特許性

を確保するための要件ｃは当該再発行特許クレ

ームの要件の一部になっているため，特許性を

確保するために特許出願人が放棄した範囲を再

度包含することにはならず，（この再発行特許

クレームについては，）Recaptureルールは適

用されない（表１の④）。

また，再発行特許出願により，要件ｂを削除

する代わりに，要件ｂを上位概念化した再発行

特許クレーム（ａＢｃ）（表１の⑤）や，要件

ｂを削除して要件zを加えた再発行特許クレー

ム（ａｃｚ）に対しても，Recaptureルールは

適用されない（表１の⑥）。

３）拡張部分が特許性を担保するために放棄

された範囲の一部である場合

原特許出願の審査過程において，要件ａ及び

ｂで構成されたクレームａｂに対して，先行技

術との差異化のために要件ｃが加えられ，ａｂ

ｃを要件とするクレームで原特許が登録され

た。その後再発行特許出願により要件ｃが上位

概念化され，ａｂＣを要件とするクレームで再

発行特許が発行された。つまり，再発行特許ク

レーム（ａｂＣ）と原特許クレーム（ａｂｃ）

を比較すると，再発行特許クレームは，先行技

術に対し特許性を主張した要件ｃの上位概念化

によりクレームが拡張されている。この場合，

Recaptureルールの適用の可否は，要件Ｃの内

容により影響を受ける。ここで，原特許出願の

審査過程での先行技術に対し特許性を確保する
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ために特許出願人が主張した内容，限定が要件

Ｃに反映されているかを検討する必要がある。

要件Ｃに特許性を確保するための内容が反映さ

れている場合，換言すると，ａｂＣが原特許出

願の審査過程の先行技術に対抗できる場合は，

Recaptureルールは適用されない（表１の⑦，

Ex parte Eggert９））。また，このとき，再発行

特許出願により，要件ｃを上位概念化する代わ

りに，要件ｃを要件ｅ（ｅはｃの等価物である）

に変更し，ａｂｅが先行技術に対抗できる場合

にも，Recaptureルールは適用されない（表１

の⑧，Ex parte Eggert９））。

本章では，再発行特許に特有の無効事由を検

討するためのフロー（図１）を示し，検討の手

順とそのポイントに言及する。

＜検討項目１＞クレームの拡張の有無及び時

期

クレームの拡張の有無の判断は，原特許及び

3 ．無効事由検討時の具体的判断フロー

再発行特許の公報を入手しクレームを要件毎に

比較することにより行う。再発行特許のクレー

ムに拡張された要件があれば，他の要件が減縮

されたとしても拡張されたと判断する。また，

原特許には存在しない新たなカテゴリーのクレ

ームを追加することもクレームが拡張されたと

判断する。

拡張されたと判断した場合には，包袋閲覧に

より，再発行特許の出願日が原特許付与から２

年以内であるかを確認する。２年以内でない場

合には，時期的要件に違反しているとして無効

の主張を行うことができる。なお，２年以内の

場合であっても，クレームを拡張するための補

正書の提出が原特許付与から２年経過後である

場合は，同様の無効の主張が可能であり，逆に

２年経過後であってもクレームを拡張するため

の宣誓供述書が原特許付与から２年以内に提出

されている場合には拡張が許される。このため，

包袋閲覧によりクレームを拡張するための補正

書提出の時期と宣誓供述書の有無を確認し，時
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再発行特許クレームは， 
原特許クレームより広い？ 

 

再発行特許の出願日は， 
原出願の特許付与日から 

２年以内か？ 

Orita原理を 
適用できるか？ 

＜検討項目２＞ 

Recaptureルールを 
適用できるか？ 

Recaptureルールの適用不可 

不適切な時期のクレームの拡大により 
再発行特許は無効 

Orita原理により 
再発行特許は無効 

Recaptureルールにより 
再発行特許は無効 

通常の被警告事件の対応を検討 

＜検討項目３＞ 

＜検討項目１＞ 

No

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

図１　無効事由検討時の具体的判断フロー
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期的要件による無効の主張の可否を判断する。

＜検討項目２＞Orita原理適用の可否

Orita原理適用の可否についての詳細な検討

の前に，関連する特許出願の包袋を閲覧し，原

特許出願の審査中に選択要求または限定要求が

なされているか否かを確認する。選択要求等が

ない場合には，Recaptureルール適用の可否検

討（検討項目３）の判断に進み，選択要求等が

あった場合には，以下の順序で，変更された再

発行特許のクレームの内容を確認する。

手順１ 特許出願人の選択要求または限定要

求に対する応答において，未選択のクレームを

特定する。

手順２ 再発行特許のクレームに，手順１で

特定された未選択のクレームと実質的に同一の

クレームがあるか否かを確認する。

手順２の結果が「ある」の場合，Orita原理

が適用され，無効の主張を行うことができる。

2.2にも述べた通り，Orita原理は，分割出願

を逸したこと自体は再発行特許出願の適法な理

由ではないとする原理であるので，手順２の確

認作業において，未選択のクレームと再発行特

許のクレームが全く同一とは言いがたい場合に

は慎重に判断すべきである。（In re Doyle５）参

照）

＜検討項目３＞Recaptureルール適用の可否

Recaptureルール適用の可否の第一段階とし

て，原特許出願の審査中に米国特許法§102

（新規性）もしくは§103（非自明性）の拒絶が

なされているかを包袋閲覧により確認する。こ

れらの拒絶がなされている場合には，以下の手

順でRecaptureルール適用の可否検討を行うこ

とができる。

手順１ 原特許出願と原特許のクレームを比

較して，原特許出願の審査過程で補正された内

容及び審査過程における主張内容から，新規

性・非自明性を主張するために依拠した要件を

抽出する。

手順２ 原特許と再発行特許のクレームを比

較して，再発行特許のクレームにおいて追加さ

れた文言（減縮された部分）及び再発行特許の

クレームにおいて削除された文言（拡張された

部分）を抽出する。

手順３ 手順２で抽出した文言（再発行特許

のクレームにおいて追加・削除された文言）の

中で，手順１で抽出した要件に影響する文言と

影響しない文言に整理する。

手順４ 手順２で抽出した文言に着目し，次

のいずれかに該当するかを判断する。

手順4-1 再発行特許のクレームにおいて削

除された文言の全てが，新規性・非自明性主張

のために依拠した要件に影響しない場合は，

Recaptureルールは適用されない。

手順4-2 再発行特許のクレームにおいて削

除された文言が，新規性・非自明性主張のため

に依拠した要件に影響する場合は，さらに審査

過程で引用された文献に対し特許性を確保でき

るかを検討する。つまり，文言は削除されてい

るが特許性は依然として確保されている場合

や，文言が削除される代わりに他の文言（手順

３で整理した文言の中で，新規性・非自明性を

主張するための要件に影響する文言）を加える

ことにより特許性が確保される場合は，

Recaptureルールは適用されない。

手順4-1及び4-2のどちらにも該当しない場

合，Recaptureルールが適用され，無効の主張

を行うことができる。

なお，手順４における具体的な検討にあたっ

ては，2.3及び表１の検討例を参考にしていた

だきたい。

これまでに述べた通り，クレームが拡張され

た再発行特許には，通常の特許やクレームの拡

4 ．おわりに
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張を伴わない再発行特許と比べて，いくつかの

追加的な項目がその有効性に影響を与えうる。

本稿は，それらの項目を権利行使される立場か

らまとめたものであるが，一方で見方を変える

と，特許権者の立場からは，再発行特許出願に

よるクレームの拡張にどのような注意を払うべ

きか，また再発行特許をどのように活用すべき

かを理解するための一助となるはずである。競

合製品が自社米国特許の文言上のクレーム範囲

外であった場合，均等侵害の主張と再発行特許

によるクレームの拡張が取りうる手段となろ

う。いずれの手段においても，競合製品が，原

特許出願の審査過程において“放棄された範囲”

内である場合に，競合製品に特許権の効力を及

ぼすことができないという悩ましい事態に直面

する。本稿で取り上げたRecaptureルールに関

する審決（Ex parte Eggert９））では，拒絶理

由を克服するために追加された要件であって

も，依然として拒絶理由を克服できるのであれ

ば，代替の要件への変更を認めている。これは，

均等論の“放棄された範囲”とRecaptureルー

ルの“放棄された範囲”は考え方が異なり，均

等論では“放棄された範囲”として権利が及ば

ないところにまで，再発行特許出願によりクレ

ームを拡張することができる可能性を示唆して

いる。今後，裁判所がこの違いをどう判断する

かは興味深い点であり，動向を見据える必要が

ある。

最後に，自らの置かれた立場に応じて，権利

行使される立場から，または権利行使する立場

から，その権利主張の根拠となる再発行特許の

有効性を検討するにあたり，本稿が有用な一助

となれば幸いである。
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