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米国特許の“再交付（Reissue）”で認められる補正とは？ 
前川有希⼦（2011/06/27 ⽇経知財 Awareness に掲載） 

  
 ⽶国特許法 251 条は、特許権者が既に交付された特許を補正する⼿段として、特許の
“再交付（Reissue）”を認めている。特に、交付された特許のクレームの記載が保護すべ
き発明の範囲を⽰すものとして適切ではないと特許権者が認識した場合、クレームの補
正を⾏うために再交付が利⽤される。しかし、特許再交付の際、どんな補正も可能とい
うわけではない。既に発⾏されている⽶国特許に記載されたクレームを補正し、その効
⼒を強化することを狙う⽶国特許権所有者および知財関係者にとって、どのようなクレ
ーム補正が可能であるかは重要な問題である。2011 年、この問題に関して ⼆つの注⽬
すべき判決を⽶連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が下したので解説する。 
 
米国特許法251条 
 ⽶国特許法 251 条は、特許再交付を許可する前提として、以下に⽰す⼆つのことを要
求している。⼀つは、既に交付されている特許が、全体的あるいは部分的に“効⼒/効果
が無い（inoperative）”あるいは“無効である（invalid）”とみなされることである。もう
⼀つは、“特許が効⼒/効果が無い（inoperative）”あるいは“無効である（invalid）”こと
が、特許に含まれてしまった“誤り（error）”によることである。 
 ⽶国特許法 251 条において、特許が“効⼒/効果が無い（inoperative）”あるいは“無効
である（invalid）”とみなされる理由の⼀つとしては、特許クレームの請求範囲が発明
者の権利として請求できる範囲より広い 、または狭いこと、としている。この理由が、
特許再交付の際に特許明細書に書かれている内容の範囲内であれば、特許クレームの請
求範囲を広く、あるいは狭くするように特許クレームを補正できる根拠となっている。
注） 
 
「In re Tanaka裁判」 
 2011 年 4 ⽉に CAFC が判決を下した「In re Tanaka」裁判では、特許再交付における
特許クレームの請求範囲を狭くする補正の⽅法が争点となった。 
 本裁判で再交付申請の対象になった特許は、⾃動⾞のオルタネータの発電効率を向上
させるために⼀⽅向クラッチを⽤いたオルタネータプーリに関する特許である。特許交
付の⼆年後、特許権者は特許の独⽴クレームの請求範囲を広げるために⽶国特許庁に特
許再交付を申請したが、この再交付審査を途中で断念した。その代わり、既に交付され
ている特許の独⽴クレームを補正/削除しないでそのまま記載し、かつ新しい従属クレ
ームを追加する形で、特許の再審査を申請した。 
 しかし、⽶国特許庁は再審査のために提出されたクレームをすべて拒絶したため、特
許権者は Board ofAppeal に控訴した。Board of Appeal は、⽶国特許法 251 条の下で
は、“効⼒/効果が無い（inoperative）”あるいは“無効である”ことを訴えずに、「単に請
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求範囲の狭いクレームを追加しただけの特許再交付申請は認められない」とし、⽶国特
許庁による拒絶を追認した。 
 そこで、特許権者は Board of Appeal の判決を不服とし、CAFC に控訴した。CAFC
は、まず特許が“効⼒/効果が無い（inoperative）”とは、「発明を適正に保護するために
特許が効⼒/効果が無いという意味である」という過去の判例における⽶国特許法 251
条の解釈を再確認した。CAFC はこの⽶国特許法 251 条の解釈の下に、「従属クレーム
を追加することは、特許を再交付するための適切な理由とみなせる」とした。 
 CAFC が指摘しているように、独⽴クレームより狭い請求範囲を持つ従属クレームの
効果として、1）特許が無効であるという訴えに対して、従属クレームが広い請求範囲
を持つ独⽴クレームより弱くないこと、2）従属クレームの記載が広い請求範囲を持つ
独⽴クレームの意味を明確にすること、が挙げられる。CAFC は、⾮常に広い請求範囲
を持つクレームは裁判などにおいて無効（invalid）と判断される可能性があるため、そ
の防御策として、「より狭い請求範囲を持つクレームを追加するための特許再交付は黙
認されてきた」とした。CAFC は、これらの観点から、既に交付されていた特許がより
狭い請求範囲を持つクレームを除外していたということは、公開された発明が法律によ
って許される限りの範囲の特許保護を得ていなかったということになり、特許を部分的
に“効⼒/効果が無い （inoperative）”ものにしていたことになる、とした。従って、既
に交付されている特許に従属クレームを追加して再交付するということは、「⽶国特許
法 251 条で許可されている特許の誤りを補正した再交付である」とした。つまり、既に
交付された特許に独⽴クレームより狭い請求範囲を持つ従属クレームを含んでいなかっ
たことが、⽶国特許法 251 条 における“誤り”とみなせるので、その誤りを補正する、す
なわち、独⽴クレームを削除しない状態で従属クレームを追加する特許再交付は、⽶国
特許法 251 条によって許可されている、と CAFC は判断したといえる。 
 
「In Re Mostafazadet 裁判」 
 2011 年 5 ⽉に CAFC が判決を下した「In Re Mostafazadet 裁判」では、特許再交付
の特許クレームの請求範囲を広くする補正が争点になった。 
 本裁判で再交付の対象になった特許は、Pb（鉛）フレームベースの半導体パッケージ
に関する特許である。この特許が申請された際のオリジナルのクレームは、パッケージ
内の Pb フレームを構成する要素の⼀つとして、“縦⻑の Pb”を記載していた。しかし、
審査の過程で、公知例をもとにした⽶国特許庁の拒絶を覆すために、特許申請者は縦⻑
の Pb が“アタッチメント・パッド”としての“円形部位”を含む、とクレームを補正し
た。この“円形のアタッチメント・パッド”を構成要素として含むことが新規であるとい
う特許申請者の主張が認められ、補正されたクレームが許可され、特許が交付された。 
 特許交付後、特許権者は 12 個の新しいクレームを記載した特許の再交付を⽶国特許
庁に申請した。新しいクレームの⼀つには、パッケージ内の Pb フレームを構成する要
素として、“アタッチメント・パッド”が記載され、かつ、新たな制限も追加されてい
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た。しかし、“アタッチメント・パッド”の形状に関する記載、すなわち“円形”である記
載が省かれていた。⽶国特許庁は、特許再交付申請に記載されたクレームの請求範囲 
が、既に交付されている特許の審査過程において放棄された対象（surrendered subject 
matter）を不当に取り戻している（recapture）とし、特許再交付を拒絶した。 特許権者
は、⽶国特許庁の拒絶を不服として Board of Appeal に控訴したが、Board of Appeal は
⽶国特許庁の拒絶理由を維持した。そこで、特許権者は Board of Appeal の判決を不服
とし、CAFC に控訴した。 
 CAFC は、いわゆる“recapture ルール”を適⽤し、特許再交付におけるクレーム補正の
妥当性を再検討した。“recapture ルール”とは、特許の審査過程において特許の許可を得
るために放棄した対象を、特許再交付によって取り戻すこと（recapture）はできない、
というルールである。 
 例えば、特許申請を⾏っている発明と公知例を弁別するために特許クレームの請求範
囲に新たな要素あるいは制限を追加するということが、その要素あるいは制限を含まな
い技術に対して特許権の主張を放棄したとみなされる。もし、追加した要素あるいは制
限を特許再交付の際に削除すれば、既に特許権の主張を放棄した技術に対して再度、特
許権を主張することになる。従って、“recapture ルール”によれば、特許申請を⾏ってい
る発明と公知例を弁別するために特許クレームの請求範囲に追加した要素あるいは制限
を、特許再交付の際に削除できないことになる。 
 CAFC は次の三つのステップからなるプロセスを適⽤し、特許再交付のクレームが
“recapture ルール”に抵触するか否かを判断した。 
 第 1 に、再交付特許のクレームの請求範囲が既に交付されている特許のクレームと⽐
べて、どの側⾯において広いか判断する。第 2 に、再交付特許クレームの請求範囲のう
ち、既に交付されている特許のクレームより広いと判断された側⾯が、特許審査過程に
おいて放棄された対象に関連しているかどうかを判断する。第 3 に、既に放棄された対
象が再交付特許のクレームの請求範囲に再び⼊り込んでいるかどうか判断する。特に第
2 のステップにおいて、放棄された対象を明確にするために、「特許審査過程で公知例
を基にした⽶国特許庁の拒絶を覆すために特許出願者が⾏った議論とクレームの補正個
所の記録（prosecution history） 
を調べる」としている。 
 本件では第 1 と第 2 の判断ステップを通し、既に放棄された対象（円形のアタッチメ
ント・パッド）に関して、再交付特許のクレームの請求範囲が既に交付されている特許
のクレームと⽐べて広い、という点に関しては異論がなかった。しかし、第 3 のステッ
プにおける判断が争点となり、本裁判で争われた。 
 本件の場合、既に交付されている特許の審査過程において追加された請求範囲の制限
が、特許再交付の申請では完全に削除されてはおらず、⼀部が変更されていた。CAFC
はこのようなクレーム補正の場合、放棄された対象が完全にまたは実質的に取り戻され
ないように、「補正されたクレームの請求範囲が放棄した対象に⽐べて実質的に狭くな
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っていなければならない」と述べている。CAFC は、特許再交付のクレームが“アタッ
チメント・パッド”の記載を維持することは、放棄した対象と関連があるが、「放棄し
た対象に⽐べて、特許再交付のクレームの請求範囲を実質的に狭くはしていない」とし
た。その根拠として、 特許審査過程において、特許権者が形状を限定しない“アタッチ
メント・パッド”を構成要素とすることが新規であるとは述べておらず、“円形のアタッ
チメント・パッド”を構成要素とすることが新規であると述べていたこと、構成要素と
しての“アタッチメント・パッド”にハンダ・パッドという公知例があることを挙げてい
る。 
 結論として、CSFC は、本件における特許再交付の補正クレームは recapture ルール
に反しているので、認められないという判決を下した。つまり、本件の場合、特許審査
過程において特定の形状を持つアタッチメント・パッドを構成要素とすることが新規で
あると述べているので、その特定の形状以外の形状を持つ“アタッチメント・パッド”は
“放棄した対象”と考えられる。従って、特許再交付の際に、単に“アタッチメント・パ
ッド”と記載すれば、あらゆる形状の“アタッチメント・パッド”がクレームの請求範囲
に含まれることになり、“放棄した対象”を取り戻すこと（recapture）になってしまう
ので、recapture ルールに反するということであろう。 
 
まとめ 
 「In re Tanaka 裁判」の判決により、特許再交付の際に既に交付されている特許クレ
ームの請求範囲を失わず、かつ特許無効の訴えに備えて特許請求範囲を狭くしたクレー
ムを追加できることが明確になったので、特許権者にとって⾮常に有利な指針が⽰され
たといえる。⼀⽅、「In Re Mostafazadet 裁判」の判決が⽰すように、既に交付されて
いる特許の審査過程において公知例と弁別するためにクレームを補正していた場合、そ
の補正前の請求範囲の少なくとも⼀部を取り戻すことになるようなクレームの補正を特
許再交付の際に⾏うことはできない。“放棄した対象”を再び含むようにクレームの請求
範囲を広げたい場合には、企業・⼤学が議論 recapture ルールが適⽤されない継続出願
(continuation application)を申請することが得策であろう。 
 
注: 特許クレームの請求範囲を広くする特許再交付の申請は、オリジナルの特許が交付
されてから「2 年以内」と限定されている。 
 


