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事務所概要

VOSSIUS は

弁理士、弁護士のパートナー制事務所

であり、

ミュンヘン、デュッセルドルフ、ベルリン、

バーゼルに事務所を構え、

世界各国に顧客を有し、欧州の中でも

代表的な知的財産事務所の一つです。
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アジアチーム

弊所のアジア担当弁理士、コンサルタントは

日本語、マンダリン、韓国語といったアジア
各国言語に精通し、

お客様の複雑な法律問題に関するコミュニ
ケーションを容易にします。
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改訂“審査ガイドライン”における主な修正点

1. ジェンダー中立性 (例えば H-II, 3.4 or E-IX, 2.3.4)

→ 複数形の使用: “applicants”; “proprietors” → “they”

2. 各国特許庁との単一性調和 (F-V, 3)

3. 装置または特定のデータ処理手段を更に伴うことを必要とするコンピュータ利用発明のクレーム
構成の例 (F-IV, 3.9.2)

4. 抗体に関する特許及び抗体定義に関する要件 (G-II, 5.6)

5. 特許付与前の明細書補正 (H-V, 2.7; F-IV, 4.3)

→ 補正後のクレ－ムによって範囲に含まれなくなった実施形態は、これらの実施形態が当

該発明の具体的特徴を強調するために有用であり、そのように明白に記載されていない
限り、削除されなければならない。

→審査官は、明細書が補正後クレ－ムへの「適合」が不十分である（とされる）ことに基づい
て、当該出願を拒絶することができる。

6. ビデオ会議 /口頭審理手続 (例えば E-III, 8.5.2)

→ e-mail による応答書面提出
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単一性
(F-V, 3; F-V, 3.3.1)

Dr. Jürgen Meier
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単一性 – F-V, 3

• 国や欧州のアプローチとの調和

• 単一性欠如とみなされた場合は、技術的な関係に基づいてクレームをグループ化

© 2021, Vossius & Partner 6



単一性 – F-V, 3.3.1

• 審査官が提示しなければならない最小限の根拠の説明

– “共通事項”

– “なぜ、この共通事項が、単一の一般的発明概念を構成しないのか” 

(先行技術または一般知識に基づいて)

– “なぜ、そこに技術的関係が存在しないのか”
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コンピュータ利用発明 (CII)
デ－タべ－ス管理システムの特許性

(F-IV, 3.9.2; G-II, 3.6.4)

Dr. Jürgen Meier
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CII

• ここでは、下記の要件について取り上げる。

(i) コンピュ-タ実施方法を遂行する為の装置を規定するクレ -ム (「コンピュータクレーム」 )

と

(ii) コンピュータプログラムを規定するクレ－ムであって、該コンピュータプログラムがコンピュータ

に特定の方法を実施させる(「コンピュータプログラムクレ－ム」).

• コンピュータで実行される方法が、一般的なコンピュータ手段では完全に実行できず、代わりに「特

定の技術的手段」（例えば、ある種のセンサ）を必要とする場合、コンピュータおよびコンピュータプ

ログラムクレームは、装置（コンピュータ）がこれらの「特別な技術的手段」を含むものとして規定し

なければならない。

• 新事項：方法が、汎用的な計算手段によるデータの更なる処理を規定している場合、

コンピュータやコンピュータプログラムのクレームで特定の技術的手段を規定する必要はない。
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例 1 – CII 特定の技術的手段が必要

ここに挙げる例では、 方法クレ－ムが特定の技術的手段によって実行されるステップから成る。

（ここでは、パルスオキシメータの電磁検出器）
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例 1

クレ-ム:

１． パルスオキシメータで血液中の酸素飽和度を測定する方法であって

– 電磁検出器において、2つの異なる光の波長に対応する血液灌流組織部分からの第1

および第2の電磁放射信号を受信するステップと;

– ステップA、BおよびCに従って前記電磁信号を正規化して、正規化された電磁信号を提供する

ステップと;

– ステップDおよびEにより、前記正規化された電磁信号に基づいて酸素飽和度を決定するステッ

プから成る血液中の酸素飽和度を測定する方法
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例 1 (ff)

2. 電磁検出器と、請求項1に記載の方法ステップを実行するように適合された手段とを有す
るパルスオキシメータ。

3. 請求項2の装置に請求項1に記載の方法ステップを実行させるための指示を含むコンピュ
ータプログラム［製品］。

4. 請求項3に記載のコンピュータプログラムが保存されたコンピュータ可読媒体。

→ 対応する コ ン ピ ュ ー タお よび コ ン ピ ュー タ プ ログ ラムの請求項には 、
“パルスオキシメータ“ および “電磁検出器“ が記載されていなければならない。
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例 2 

この例では、発明は、血液中の酸素飽和度を測定するために取得したデータを更に

処理することにある。データは、例えば、以前に電磁検出器などで取得されたデータを保存したデータ

ファイルから受け取ることができる。
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例 2 (特定の装置が不要)

クレ-ム

1. コンピュータ実施方法で血液中の酸素飽和度測定をする方法で

– 2つの異なる波長の光に対応する血液灌流組織部分から電磁検出器によって取得された
第1および第2の電磁放射信号を表すデータを受信し、

– 正規化されたデータを提供するために、ステップA、BおよびCに従って前記電磁信号を表す
データを正規化し、

– ステップDおよびEにより、前記正規化されたデータに基づいて酸素飽和度を測定する

コンピュータが実施する方法。
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例 2 (ff)

2. クレ-ム1に記載の方法を実行する手段を備えたデータ処理装置。

3. プログラムがコンピュータによって実行されたときに、コンピュータにクレ-ム1の方法を実行させる
指示を含むコンピュータプログラム［製品］。

4. クレ-ム3に記載のコンピュータプログラム［製品］をその上に蓄えらたコンピュータ読取可能な媒体。

→なお、「データの受信」は汎用的なデータ処理手段で行うことができるため、対応するコンピュータ
＆コンピュータプログラムのクレ-ムでは、必ずしも「パルスオキシメータ」と「電磁検出器」を
記載する必要はない。
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G-II-3.6.4:データベース管理システムにおける新規性と進歩性

• 新規性と進歩性の判断において、データベース管理システムの特徴が考慮される

条件を明確にしている。

• データベース管理システムの内部機能を規定する特徴は、通常、技術的考慮に
基づくので考慮されるべきである。

• 情報検索方法で、その情報検索が認知的または言語的考察、あるいは主観的
基準に基づく場合は、非技術的な区別に依存している可能性がある。このような
非技術的な差異は、新規性および進歩性の評価において考慮されるべきでは
ない。
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抗体に関する特許
G, II, 5.6

Dr. Jürgen Meier
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抗体に関する特許

構造的および機能的特性は特許の対象と認められる。
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抗体に関する特許

一般的に、抗体、すなわち従来の抗体、組換え抗体誘導体、または新しい抗体のフォーマットは、以下

のように定義可能である（然しながら、これらに限定はされない）:

(a) 独自の構造（アミノ酸配列）;

(b) 抗体をコードする核酸配列;

(c) 標的抗原への参照;

(d) 標的抗原と更なる機能的特性;

(e) 機能的および構造的特性;

(f) 生産工程;

(g) エピトープ ;

(h) 抗体を産生するハイブリドーマ (寄託は正確に！形式要件！)
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• 従来、抗体を規定する場合:

少なくとも６つのCDR全て

• 例外として、6つのCDRのうち1つ以上が標的エピトープと相互作用しないことが実験的に示されてい
る場合や、より少ないCDRでエピトープを認識することが可能な特定の抗体フォーマットに関する場
合が挙げられる。

• 特定の抗体は可変領域のABフレームワーク定義が必要となる場合がある（例：ファースト・イン・ク
ラスではないが、改良／進歩性を有する抗体の場合）。
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抗体に関する特許実務 : 標的/標的抗原への言及による規定

Examples of claim language (see G-II, 5.6.1.2)

• X に結合する抗体

• 抗-X 抗体

• X と反応する抗体;

• 抗原 X に特異的な抗体、 又は

• SEQ ID NO.1, 2, 3, 4, 5, 6, ...で定義される配列からなる抗原Xに結合する抗体。

否定する特徴も可能

• “抗原Xには結合するが、抗原Yには結合しない ”

→明瞭かつ明確な記載が必要!!!
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抗体に関する特許実務 : 更なる機能的特徴による規定

例:

• 結合親和性

• 中和特性

• 生物学的プロセスの誘導 (例えばアポトーシス )

• 受容体の内在化

• 受容体の阻害または活性化

• など

CAVE：「珍しいパラメータ」

• 新規性欠如を誤魔化すものであると主張される。

• 立証責任は出願人 !!!

• 明細書中に明確なテストの記載が必要。

→すべての必要なパラメータを特定 ! ソフトウェア ??
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T 3196/19, "抗PD-1抗体/DANA-FABER GENETICS INSTITUTE“

“機能的特徴”について
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項目



T 3196/19, "抗PD-1抗体/DANA-FABER GENETICS INSTITUTE"

クレ－ム 1:

図(3)または(4)に示されるアミノ酸配列からなるヒトタンパク質であって、

免疫応答を亢進することで病気の治療に有益に使用され、ここでいう該病気とは腫瘍であり、

ヒトPD-1とヒトB7-4との相互作用を阻害することでPD-1を介したシグナル伝達を阻害する

抗ヒトPD-1抗体
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T 3196/19, "抗PD-1抗体/DANA-FABER GENETICS INSTITUTE"

審判部は、出願人のクレームに関する裏付けを否定した。

6.4審判部は、 PD-1を介したシグナル伝達を阻害することで免疫応答を亢進するために

4頁目に開示されている薬剤群は、はるかに大きく、 1つの薬剤（PD-1の可溶型）を除いて、

同頁の更に下段に記載された、腫瘍を含む特定の状態を有する者の治療用薬剤とは異なると述べた。

より大きなグループの各薬剤が、同頁で引用されたすべての状態に必ずしも適していなければならない

ということも、抗PD-1遮断抗体が、引用されている特定の状態の1つ、すなわち腫瘍の治療に適した薬剤で

あるために、より大きなグループの薬剤から選択され得るという示唆もない。さらに、抗PD-1遮断抗体は、

PD-1を介したシグナリングを阻害すると定義されているが、その阻害の基礎となるメカニズムについての

暗示や示唆する記載はどこにもない。このメカニズムは、PD-1とB7-4との間の相互作用の調節、

より具体的には、その相互作用の阻害を含む可能性があるが、必ずしもそれに限定されるものではない。

同様に、9頁に開示された非活性化抗PD-1抗体が、PD-1とB7-4の相互作用を変調させたり、

ましてや相互作用を阻害することは示唆されていない。仮にそうだとしても、PD-1を介した

シグナル伝達の非活性化または阻害をもたらす可能性のあるメカニズムは他に数多く存在する。更に、9頁

目には腫瘍の治療はおろか、特定の症状の治療についてすら記載されていない。
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T 3196/19, “抗PD-1抗体/DANA-FABER GENETICS INSTITUTE"

審判部は、出願人のクレームに関する裏付けを否定した。

7.4 審判部は、85頁に記載の機能的定義は、一般的な薬剤群を特徴づけるものであり、
この文脈で開示されている特定の薬剤の唯一の例は、PD-1またはB7-4の可溶性形態で、

いかなる抗PD-1抗体でもないと述べた。

11. クレームされた抗PD-1抗体は、先の特許出願の開示によって、単独、あるいは、先行技術から

得られうるCTLA4阻害性受容体に関するあらゆる知識や当業者の一般的な知識とを
組み合わせて、自明のものとなっているかもしれない。しかし、上述したように、
これはクレームされた主題が EPC第 76条 (1)および第 123条 (2)に反するかどうかを

判断するために確立された判例法で示された基準ではない（許されない範囲の拡張）。
関連する基準は審決G 2/10（前出）に記載されており、すなわち絶対的基準であり、本件では、
上記全て検討したように、クレ－ムされた主題はこの基準を満たさない。

どの副請求も、この問題を解決することはできなかった！
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T 2332/10, “抗 C5 と C5a/GENENTECH“

“機能的特徴”について
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1. ヒトC5及びヒトC5aとは結合するが、ヒトC5の活性化を阻害せず、

ヒトC5bの形成を防止せず又はヒト C5bの活性を阻害しない抗体
又はその断片。

- クレームの構成：抗体は「コンバーターゼ」に干渉しない。

- 新規性：その抗体を産生するためのペプチドの開示は、特定の機能を有す
る三次元抗原に対する抗体の明確な開示とはならない：審決の14.1項およ
び14.2項。

- 進歩性、第20、24、27節：「進歩性の判断は目的先行型 ! 」

結論：既知の抗原に対する抗体であっても、特許性が認められる
抗体のグル－プは広範囲にわたる。
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T 941/16, "抗PSMA抗体 /UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG“

“構造的特徴 ” について

© 2021, Vossius & Partner 29

項目



T 941/16, "抗PSMA抗体 /UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG"

クレ－ム 1:

a)腫瘍細胞の表面に存在するネイティブ形態の前立腺特異的膜抗原に結合し、

b)腫瘍細胞に取り込まれることができ、

c) LNCAP細胞に強力に結合するが、前立腺特異的膜抗原の発現を欠く細胞には結合しないか、

またはごくわずかにのみ結合し、

d)標識または細胞障害性薬剤と結合し、

e1)図21に示されるCDR H1、H2、H3、L1、L2およびL3と称されるCDRからなるグループから

選択された少なくとも3つのCDR配列を含むか、または

e2）図20に示すように、CDR H1、H2、H3、L1、L2およびL3として称されるCDRからなるグループ

から選択された少なくとも3つのCDR配列を含ことを特徴とする

単離されたモノクローナル抗体またはその抗原結合部分
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T 941/16, "抗PSMA抗体 /UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG"

審判部は、実施可能性を否定し、下記のとおり論じ始めた。

9. EPC 第 83 条[実施可能]に関する法理論では、請求された発明は出願の関連日に十分に
開示されていなけ ればならないこと（判例法 II.C.2.参照）、出願全体に基づいて（同 II.C.3.1）、
当業者の一般的な知識を考慮して （同 II.C.4.参照）、確立されています。請求項に記載された
発明を実施するための少なくとも一つの方法を開示しなければならないが、この開示は、請求項に
記載された範囲全体で発明を実施することができる場合にのみ十分である（同書、II.C.5.2.、II.C.5.4
及びII.C.7.1.2）。審判部は、実施可能性を否定し、下記のとおり論じ始めた。

さらに、開示は過度の負担なく再現可能でなければならない。当業者が、請求項に記載された
パラメータを満たす化合物があれば、それを試行錯誤して見つけなければならない場合、
それが日常的な実験を伴うものであっても、過度の負担となる（同書、II.C.6.7.）。
どの副請求もこの問題を克服することはできなかった！

その後、審判部は、ヒト化抗体を作成する際に付随するフレームワーク領域に必要となる可能性の
ある変異、特異性のためにHCDR3を保持する必要性の可能性、当技術分野で報告されている
ヒト化抗体作成の失敗例などの検討に移った...
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T 941/16, "抗PSMA抗体 /UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG"

最終的に結論に達する:

19. したがって、上述の実験データと共通の一般的知識から、クレ－ム 1に示された
機能的特性を保持するヒト化抗体/断片を得るためには、任意の3つのマウスCDRを
選択すれば十分であ る と い う 控 訴人の主張は支持す る こ と は で き な い 。
提出された証拠によれば、クレ－ムされた抗体／断片を確実に得るためには、
どちらか一方だけではなく、むしろネズミのCDR H3とCDR L3の両方が存在することが
必要であると思われる。

出願人の控訴は棄却された。

それぞれのフレームワークの構成が、審判部の結論に重要な役割を果たしたと思われる。
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明細書の適合:  EPOの新しい考え方
(F-IV, 4; F-IV, 4.3 (iii))

Dr. Jürgen Meier
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2021年3月1日より施行されいてるEPOの審査ガイドライン

Part F, IV, 4 「クレームの明確性と解釈」がEPOにより大幅に修正された。

基本的に、F, IV, 4.3 (iii) は全面的に改正され、新たに起草された。
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A. 新項目 GL F, IV, 4.3 (iii)
クレ－ムの範囲に含まれない明細書および／または図面の主題（ subject-matter ）の部分

明細書の一部が、発明の実施方法を開示しているかのような印象を読者に与えるが実際には

開示していない場合、または、クレ－ムの補正によりクレ－ムの文言に含まれなくなった場合、
これらの部分は保護の範囲に疑問を呈することが多く、したがって、クレ－は、第84条、第2文に
基づいて不明確または裏付けのないものとみなされる。あるいは、クレ－ムが第84条第2文に

基づいて異議を唱えるものとなる。

クレ－ムと明細書の不一致や矛盾を避ける為に、明細書はクレ－ムに適合しなければなりません。

明細書中の実施形態でもはや独立クレ－ムに含まれないものは、これらの実施形態が
補正後のクレ－ムの具体的特徴を強調するために有用であると合理的に認められる場合を除き、
削除されなければならない（例えば、明細書が補正後クレ－ムによってもはや記載されない

少なくとも1つの特徴の代替物からなる場合）。このような場合には、実施形態がクレ－ムに含まれてい
ないという事実を、顕著に記載しなければならない（T 1808/06）。 （重要）

然しながら、ライフサイエンス分野では、これはそれほど簡単ではない。クレ－ム数、 EPC第83条、 “
均等論”、 等。
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T1808/06, “Oxygen-absorbing label/MULTISORB TECHNOLOGIES INC.“

頭注

クレームが明細書によって裏付けられねばならないというEPC 第 84 条[明瞭・明確性]の要件に

基づき、明細書の補正が必要な場合、EPC 第 69(1)条 [ 欧州特許の保護範囲 ] を参照し、

審査や異議申立の段階で明細書の記載内容を直接適用することを示すと解釈できる

という観点から、明細書をより厳格に補正しないことを正当化することは、誤解を招く恐れがある。

EPC 第 69 条(1)は保護の範囲に関するものであり、これは明らかに違う事例である

手続き上の理由で矛盾を取り除くことができない（例えば、特許となったバージョンに補正ができない）

場合にのみ、純粋に補助的な解釈として、クレームされた主題の解釈のためにEPC第69(1)条を

適用することができるのである。
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B. 新項目 GL F, IV, 4.3 (iii)
クレ－ムの範囲に含まれない明細書および／または図面の主題（ subject-matter ）の部分

例えば、クレ－ムは、電気モーターを採用した車両を規定するように補正されたが、明細書及び

図面の実施形態の1つが内燃機関を代わりに採用している場合、明細書及び図面から内燃機関を

採用した実施形態を削除することにより、クレ－ムと明細書の不一致を修正することができる。

あるいは、この実施形態はクレ－ムされた発明を記載するものではないことを明記しなければならない

（例えば、「クレ－ムされた発明には含まれない実施形態」）。明細書のどの部分がクレ－ムの範囲に

含まれなくなったのかを示さず、「添付クレ－ムの範囲に属さない実施形態は、単に本発明を

理解するのに適した例として考慮される」 といった一般的な記述だけでは不十分である。

また、「 invention 」を「 disclosure 」に、「 embodiment 」を「 example 」や「 aspect 」等の用語へ単に

変更するだけでは、この部分がクレ－ムに記載された発明の範囲に含まれないことを明示するには

不十分である。この部分の明細書がクレ－ムされた発明の一部を記載するものではないことを

明記しなければならない。(重要)
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この新しいガイドラインが実際どのように採用されているか!

私たちの見解は、これは不合理な負担であり、海外からの出願人へも負荷を強いることになる。

EPO以外の主要国では、このような綿密で難渋な明細書の補正方法を採用していない！

最後に付け加えると、クレ－ムは発明の範囲と保護範囲を規定するものである。

一部の審査官は、現在、代替実施形態が単に所望の技術的効果を得るための同等手段を特徴づけ

るものであるに過ぎず、クレ－ムの特許性を決定的にするものではない場合でも、明細書からこれらの

代替実施形態を削除するよう出願人に強要している。
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A recent Communication pursuant to Art. 94 (3) EPC
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A recent Communication pursuant to Art. 94 (3) EPC
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A recent Communication pursuant to Art. 94 (3) EPC
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Another recent Art. 94 (3) EPC Communication:
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and:

© 2021, Vossius & Partner 44



項目

T 1399/17, “ミリスチン酸とラウリン酸をバランスよく含有する食用油 /
BRANDEIS UNIVERSITY”

(Board 3.3.09, Haderlein, Rinaldi, Blumer on March 5th, 2021)
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T 1399/17, “ミリスチン酸とラウリン酸をバランスよく含有する食用油 /
BRANDEIS UNIVERSITY”

クレ－ム 1

• ヒトまたは家畜の血漿中のトリグリセリド（TG）、総コレステロール（TC）およびLDLコレステロールの
少なくとも1つのレベルを制限する方法に使用するためのトリグリセリド系食用油脂であって、その
脂肪酸組成が

• 10〜35重量％のリノール酸

• 少なくとも10重量％の一価不飽和脂肪酸、および

• 15〜55重量％の飽和脂肪酸から成り

• 前記脂肪酸組成物の10〜45重量％が、ミリスチン酸（14：0）＋ラウリン酸（12：0）であり、前記脂肪
酸組成物の少なくとも3％がミリスチン酸であり、少なくとも3％がラウリン酸であることを特徴とし

• 前記食用油脂が天然油脂のブレンドであり

• 前記脂肪酸組成物中の脂肪酸の総重量パーセントが100％であることを特徴とするトリグリセリド系
食用油脂。

OD：請求項（特許となった従属請求項からの特徴）に適合された記述は、EPCの要件を満たしている。

審判部は明細書の明瞭・明確性を否定し（！）、特許取消しとなった。
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T 1399/17, “ミリスチン酸とラウリン酸をバランスよく含有する食用油 /
BRANDEIS UNIVERSITY”

審判部は、以下の理由により、明細書の明瞭・明確性を否定した。

2.2. [...].欧州特許条約第 84条はクレームは明細書によって裏付けがされていることを要件とする。

これは異議申立で補正されたクレ－ムにも適用される（EPC 101(3)(a)条）。クレ－ム1に記載の必

須特徴は、食用油脂が天然油脂のブレンドということである。しかし、口頭審理で補正された特

許明細書にはこれが反映されていない。したがって、クレ－ム範囲に疑問を呈する。以下に例示

列挙する。

- 段落【0014】の最後の文によれば、必須の特徴ではなく、望ましい特徴でしかない。「望ましくは

、脂肪酸のバランスは、天然脂肪のブレンドを用いて達成される...」。

- 段落【0040】では、やはり「望ましくは」食用脂肪組成物は天然脂肪のブレンドであると記載され

ている。段落全体、特に第2文では、食用脂肪組成物が「...構造改変されたトリグリセリド系食用

脂肪組成物である」ことが論じられているが、これはクレ－ム1を裏付けるものではない。

[...] (重要)
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T 1399/17, “ミリスチン酸とラウリン酸をバランスよく含有する食用油 /
BRANDEIS UNIVERSITY”

特許権者は、「前記食用油脂が天然油脂のブレンドである」 という特徴を削除し、補助請求として

提出した。

審判部は、改悪：reformatio in peius (Latin: “change for the worse”) の禁止に基づき、

この補助請求を認めなかった（G1/99）。

3.1 補助請求の請求項 1は、食用油脂が天然油脂のブレンドであることをもはや必要せず、従って、

補助請求の請求項 1は、主請求の請求項 1よりも範囲が広くなっている。

3.2 更に、該補助請求は、控訴しなかった場合よりも、控訴人2 を不利な立場に置くという観点か、

控訴人2の主張は正しい。従って、この要求は、reformatio in peius の禁止に反する。
G 1/99（OJ EPO 2001, 381, 頭注）によれば、特定の状況下で、この原則の例外を設けることが

できる。被申立人は、そのような特定の状況が適用されることを主張しておらず、

また、そのような状況は審判部にとって、明らかではない。

控訴審の審決は退けられ、特許は取消しとなった!
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項目

T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

(Board 3.3.08, Stolz, Pilat, Geschwind)
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

クレ－ム6

血小板膜糖タンパク質VI（GPVI）活性を有する第1のポリペプチドを含む融合タンパク質であって、そ

の活性はコラーゲンに結合し、第1のポリペプチドはGPVIの細胞外ドメインを含み、さらに異種アミノ酸

配列を有する第2のポリペプチドを含み、第1のポリペプチドはSEQ.ID.NO. 9 のアミノ酸配列、または

SEQ.ID.NO. 9と少なくとも85％同一のアミノ酸配列からなる融合タンパク質

審判部はこのクレーム（および対応する「核酸」クレーム）は、「本発明のポリペプチドまたは核酸」とい

う元々の定義を削除したことにより、欧州特許条約第123（2）条［許されない範囲の拡張］に反するとい

う結論に達した。
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

審判部は、特許付与前に行われた明細書の補正が、出願時の出願内容を超える主題を生み出したか
否かを査定した。

特許権者は、明細書から以下の定義を削除した（4ページ、11行目から15行目）。

「ここでは、TANGO 268 タンパク質、フラグメント、誘導体、およびその変種を総称して「本発明のポリペ

プチド」または「本発明のタンパク質」とする。また、本発明のポリペプチドまたはタンパク質をコードす
る核酸分子を総称して「本発明の核酸」という。

「Tango 268」は、クレ－ムに記載されている糖タンパク質VIまたはGPVIの別の呼称である。
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

➢ “TANGO 268” は "本発明のタンパク質 "であり

➢ 付与されたのは"TANGO 268を含む融合タンパク質 "であった。

➢ 審判部は、TANGO 268」の定義を削除することにより、「（記載されていた主題より）広い主題」を提

示したと結論づけた。即ち、

融合タンパク質 ［ 「本発明のタンパク質」 ］は

GPVI活性を有するタンパク質と異種アミノ酸配列からなる

融合タンパク質 を含む 融合タンパク質
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

意図したもの :

審判部により解釈されたもの:

融合タンパク質

“本発明の唯一識別可能なポリペプチドとしての融合タンパク質”
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

審判部は、以下の理由により、欧州特許条約第123条（2）遵守を否定した。

6.2特許明細書に記載された「本発明のポリペプチド」の定義は、範囲が広く制限されていなかった。こ

の本来の定義は特許付与後の明細書から削除され、この用語の意味を直接かつ明確に定義した

記載は他にはなかったので、控訴人I【特許権者】が提案したようにTANGO268タンパク質、フラグメ

ント、誘導体、バリアントを指すものと解釈する根拠は、もはや特許明細書に存在しなかった。その

為、特許明細書、特に「本発明のポリペプチド」の実施形態を記載した段落を読んだ当業者は、こ

の用語の定義を明細書中の残りの部分で探さなければならないのである。本発明のタンパク質又

はポリペプチドの「誘導体」及び「変種」に言及している段落のいずれも、この点に関するガイダン

スは見つからない（例えば、付与後の特許段落[0038]、[0287]～[0289]、[0335]を参照）。このため、

当業者は、EPC規則43(1)に従って、クレームに記載された融合タンパク質を本発明の唯一の識別

可能なポリペプチドと見なし、本発明のポリペプチドに言及している明細書の実施形態をそれに言

及していると解釈する。
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T 0365/14, “グリコプロテインVI /MILLENNIUM PHARMACEUTICALS“

審判部はさらに、欧州特許条約第123条（2）の規定を遵守しないとして以下の理由を挙げた。

6.3 「本発明のポリペプチド」をこのように解釈することは、結果、明細書に直接かつ明確に開示されて
いない選択された特徴の組み合わせが開示されることになる。

6.4 例えば、付与された特許明細書の段落[0280]では、本発明が「異種ポリペプチド(すなわち、本発
明の同種ポリペプチド以外のポリペプチド)に作動可能に連結された本発明のポリペプチドの全部
または一部分 (・・・ )からなる」融合またはキメラタンパク質も提供することを示している。

この一節を読んだ当業者は、当該融合タンパク質の本発明ポリペプチドが異種ポリペプチドに作動
可能に連結されていることから、本発明に係るポリペプチド又はその一部が、請求項6の融合タン
パク質ではない融合タンパク質又はキメラタンパク質に構成されてもよいことは、直接的かつ明確

に導き出すことができる。このような解釈は、特許出願の起草者の意図ではなかったかもしれない
が、特許付与前の明細書補正がもたらした直接的な結果である。

(重要)
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Thank you.

meier@vossius.eu
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