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協会活動

　抄　録　2010年度海外研修F4コースは，欧州の特許制度と裁判制度の体系的な学習を目的とし，
ドイツ（ミュンヘン）とイギリス（ロンドン）での現地研修２週間を含め2010年４月から2011年２月
までの約１年間に亘り実施された。本報告書は，本研修に参加した研修生が中心となって纏めたもの
である。

2010年度海外研修団（F4）＊
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1 ．はじめに

本研修は，欧州における知的財産問題に正し
く対応する能力を育成することを目的として，
2010年４月から約１年間のスケジュールで実施
された。６回の国内事前研修，２週間の現地研
修（ミュンヘン及びロンドン，ともに１週間ず
つ），及び５回の国内事後研修で構成され，欧
州一流の知財専門家による欧州の特許制度とそ
の実務に関する講義を受けると共に，異議申立
の模擬口頭審理を体験した。

2 ．対　　象

欧州の知財業務に関わることを期待される知
的財産部門の技術スタッフを対象として募集さ
れ，主に化学・電気・機械の分野から計20名が
参加した。

3 ．企画・運営

3．1　推 進 者

人材育成委員会第４小委員会により，2009年
度に企画され，2010年度に運営された。

3．2　協力事務所

国内事前・事後および現地研修は，Hoff mann-
Eitle事務所（イギリス・ドイツ），Mewburn 
Ellis事務所（イギリス），Winter事務所（ドイ
ツ），Kuhnen & Wacker事務所（ドイツ）及び
Vossius & Partner事務所（ドイツ）の協力を
得て実施された。

3．3　研修内容

米国研修（F2コース）において模擬裁判が
好評であるため，本コースにおいても，欧州で
携わることが多い異議申立の口頭審理を受講生
が模擬体験できる機会を今回より新たに設け，
より実践的な研修内容とした。また，前回好評

であった現地での欧州特許庁（EPO）・裁判所
への訪問と口頭審理の傍聴，グループ毎に決め
たテーマに従って自主的に学習する「テーマ学
習」は引き続き取り入れた。

4 ．テーマ学習成果報告

4．1　 2010年改正に関する中間対応（拡大
サーチレポート対応と分割制度）を
中心とした疑問点の徹底解明

（1）2010年改正のポイント
① 分割出願時期の制限
①-1 改正Rule 36（1）（a）－自発分割－
最先の出願に関して最初のコミュニケーショ

ン（以後1stOAと記載する）から24ヶ月以内
①-2 改正Rule 36（1）（b）－強制分割－
単一性を満たしていない旨の1stOAから24ヶ
月以内
② 欧州調査見解書への応答義務と自発補正
③ サーチの対象
複数の独立クレームを含む出願について，ど

のクレームについてサーチすべきかを選択する

（2）法改正に関するＱ＆Ａ
＜質問１＞クレームの検討時間がないので，当
初クレーム（明細書）と同じ内容で，分割出願
する。
① 分割出願，及び，その後の必要なクレー
ムへ補正を行うことができるか？
② それができる場合，クレーム補正をいつ

までに行えば，削減クレーム数に応じたクレー
ム加算料金が適用されるか？
（回答１）① 出願後の補正は可能であるが，
その補正は，欧州調査見解書の発行までできな
い。分割出願クレームが，当初出願と同じもの
であったら，欧州調査見解書も同じものが発行
される。単一性違反の指摘を受けている場合に
は，同じクレームを対象とした一番目の発明の
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欧州調査見解書の発行となる（追加調査手数料
を支払わない場合）ので，あまり意味がないこ
とになる。Ａ，Ｂ，Ｃの３つの発明を指摘され
た時，Ａの発明を原出願とし，Ｂ，Ｃの発明は，
追加料金を支払って，欧州調査見解書を発行し
てもらい，その結果に応じて，どちらかを選択
するというような場合，補正は有効である。
② クレーム加算料金は，出願後１ヶ月以内

に支払う必要がある。その間に補正があれば，
その補正後のクレーム数の適用となる。クレー
ム加算料金の支払い後に，補正でクレーム数の
削減があっても，返還はない。

＜質問２＞単一性の要件を具備していないと判
断された場合の追加調査手数料に関して
現行制度下では「２週間以上６週間未満の期
間内」となっているが，改正後は「２ヶ月以内」
と変更されたのはなぜか？
（回答２）変更（延長）することができず，
かつ，EPOが規定する他の期限（一般的に２・
４・６ヶ月）に合致するような期限とすること
で，規則をシンプルなものとするためである。

＜質問３＞欧州調査見解書に対しての応答が義
務になった。
① 実質的な拒絶理由がない場合でも何らか
の応答が必要となるのか？
② 全ての拒絶理由について応答しなければ
いけないのか？
（回答３）①欧州調査見解書は，実質的に

Article 94（3）に従って作成される（すなわち
OAと同等）。つまり，拒絶理由の種類に関わ
らず，何らかの応答が必要となる。2010年４月
１日よりこの欧州調査見解書への応答が義務と
なり，審査段階でのOAとの違いはなくなった。
従って，それに対する応答も，通常のOAと同
様に行う必要がある。
② 欧州調査見解書に対する部分応答は薦め

られない。この出願は取下げ擬制にはならない
と考えられるが，この出願人の行為は，不当な
遅延と考えられ審査官の心証が良くない。次の
OAの際，口頭審理へ召還される可能性もある。
もし，応答期限を遅くしたければ，部分応答は
せずに，Further Processing（Article 121）を
請求することを薦める。Further Processingで
与えられる期間とその手続きに要する期間とを
合わせた期間（約３ヶ月）が実質的には延長さ
れる。

＜質問４－１＞
原出願が，Ａ・Ｂ・Ｃの発明を含み，サー
チレポートにて単一性を満たさない旨が指摘
され，1stOA（単一性違反以外）から24ヶ月以
内にＢのみを分割した場合であって，原出願
の1stOAから24ヶ月以降にＣを権利化したい場
合，分割出願でＣをクレームアップし，権利化
を図ることは可能か？

（回答４－１）ＣはサーチされておらずRule 
137（5）により不可能。他方で，Ｃは強制分割の
主題でもないので新たなRule 36（1）（b）期限は
設定されない。

＜質問４－２＞
質問４－１と同じ想定で，原出願の1stOAか

ら24ヶ月以内にＢ＋Ｃを分割出願（１出願）し
た場合はどうか？

図１　質問４－１概略図
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（回答４－２）分割出願におけるＢ・Ｃにつ
いてサーチされていれば，強制分割の新たな期
限が設定される。このシナリオでは，単一性
違反は，分割出願の最初の通知書で初めて通知
される。したがって，強制分割への新たな期限
（Rule 36（1）（b））が設定される。

＜質問４－３＞
質問４－１と同じ想定で，但し，サーチの応
答時にＢ，Ｃを削除せず，原出願の1stOAで単
一性違反を受けた後，Ａを選択する。分割出願
で請求する発明を図４の５パターン１）－５）
のどれかで行いたい。新たな24ヶ月の分割出願
期限を得られるパターンはあるか？

（回答４－３）１）－４）は，新たな24ヶ月は
得られない。５）は，原則は新たな24ヶ月が得
られると考えるが，分割出願のサーチ段階でＤ

の新たなサーチ料を支払う必要がある。Ｄのサ
ーチ料を支払わなかった場合，Ｄはサーチさ
れていない発明として，さらなる分割出願中で
審査を受けることができる一方で，原出願の
1stOAから24ヶ月以内に該分割出願を行わない
と，審査を受ける機会が無くなることに要留意
である。原出願の1stOAから24ヶ月以内にＢ，
Ｃ，Dの全てを個別に分割出願することを強く
推奨する。この分割出願について，自己衝突回
避の観点から，同日に出願することを強く推奨
する。

＜質問４－４＞
質問４－３と同じ想定で，但し，サーチの応
答時にＢ，Ｃを削除せず，原出願の1stOAから
24ヶ月以内にＢ＋Ｃを分割出願（１出願）し，
さらにＡを放棄した場合はどうか？

（回答４－４）原出願のＡを放棄したとして
も「原出願の1stOA」の日が変わるわけではな
いので，Ｂ＋Ｃを分割出願した後，さらにＢ及
びＣへ個別には分割できない。

（3）小　括
2010年改正に関して，手続上の疑問点を

Q&A形式でまとめてみた。今回の回答は2010
年９月時点での見解であり，法改正後の判例等
によって見解が変わる可能性があるため，今後
も継続的に情報交換していきたい。

図２　質問４－２概略図

図３　質問４－３概略図

図４　５つのパターン

図５　質問４－４概略図
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4．2　補正と分割制度と最近の動向

EPOの審査，審理等では，その特徴ある制
度により，補正，分割においては新規事項の追
加（Added Matter）の取り扱い等について厳
格な判断がなされる為，出願人又は特許権者と
して苦い経験を持っている方も多いと思われ
る。
そこで本項では，EPOにおける補正と分割
に関する特徴を説明した上で，最近の審決及び
規則改正の検討結果を報告し，出願人が留意す
べき点について言及したい。

（1）Auxiliary request（補助請求）
EPOでは，審査官や審判官の判断を仰ぐク
レーム群として，複数のauxiliary requestを提
出できる。ただし審理の早い段階で狭いクレー
ムのauxiliary requestを提出すると，その狭い
クレームでのみ許可されるリスクがあるので，
auxiliary requestの提出時期は十分考慮すべき
である。

（2）Rule改正に伴う補正の留意事項
2010年４月１日発効の改正Rule 137（5）にお

いて，補正後のクレームはRule 62a，63により
サーチされなかった内容に関連してはならない
との規定が追加された。例えば，クレームとし
て（Ⅰ）Ａ＋Ｂ＋Ｃ，（Ⅱ）Ａ＋Ｂ＋Dという
同一カテゴリの複数独立のクレームを記載し，
（Ⅰ）をサーチ対象として応答した場合，その
後の（Ⅰ）に関する権利形成において（Ⅱ）を
関連させる補正（例えばＡ＋Ｂ＋Ｃ → Ａ＋Ｂ
＋D）は，たとえＡ＋Ｂ＋ＣとＡ＋Ｂ＋Dとい
う２発明が単一性を満たしているとしても認め
られなくなる。これはクレームを広く（多く）
記載することが後の補正を制限する場合がある
という点で，請求項を狭く記載する場合よりも
不利に扱われる可能性があることを意味する。

本Ruleの今後の運用を見守る必要があるが，出
願人はより慎重にクレームを検討することが求
められる。本事項への対策としては，開示のあ
る範囲で複数従属形式クレームとすることや，
本事項に基づく拒絶理由を受けた場合に，分割
可能期間内に分割出願を行うことなどが挙げら
れる。

（3）Disclaimer（除くクレーム）
出願当初明細書にdisclaimerの根拠が明示的
に開示されていれば問題はないが，出願当初
明細書に開示されていなかった態様を除く場
合（いわゆるundisclosed disclaimer）は，審
決G 1/03で示された要件を満たす場合にのみ
disclaimerが認められる。
また，出願当初明細書にdisclaimerされるべ
き態様が明示的に開示されており，それが発
明の好ましい態様の一部を構成するものとし
て記載されている，いわゆるdisclaimer based 
on positive disclosureの場合は，審決によっ
て判断が分かれているが，通常このような
disclaimerは認められないと考えたほうがよ
い。

（4）分割出願時期の制限
2010年４月１日発効の改正Rule 36（1）より，
自発的な分割出願は，最先の出願に関して審査
部が発行する最初の通知書から24ヶ月，また，
強制的な分割出願は，先の出願が発明の単一性
を満たさないので拒絶する旨を審査部が最初に
通知してから24ヶ月以内が期限となった。
改正前のRuleと比較して，かなり制限的な期

限が設けられたことになるので，出願人は分割
出願の期限に注意を要する。

（5）最近の審決から
（ア）Disclosure and Added Matter
EPOではDisclosureとAdded Matterに対す
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る判断が厳しくなっている傾向が窺える。特に，
審査部で認められた補正が，審判部の形式的な
判断により否定される例が増えており，権利者
の立場からは留意する必要があると考える。そ
こで，補正に関する最近の審決T 2017/07を例
に説明する。
始めに，Article 123（2）について，出願当初

クレームが以下のケースを例に説明する。
Claim 1：Catalyst comprising 1-5 wt% noble 

metal.
Claim 2：Catalyst according to claim 1, 

wherein the noble metal is palladium.
補正クレームが，Catalyst comprising 1-5 

wt% noble metal, wherein the noble metal is 
palladium.である場合，noble metalをpalladium
に限定する補正は，出願時記載の範囲の補
正であるとして許容される。一方，Catalyst 
comprising 1-5 wt% palladium. とする補正は，
palladium以外のnoble metalが５%を超えて含
有するものを含むことになり，出願時の記載内
容を超える対象を含む補正として，Article 123
（2）に違反すると判断される。
ところが，審決T 2017/07においては，上
記のArticle 123（2）で許容される補正がArticle 
123（3）に違反すると判断された。具体的には，
A composition which comprises
（A）an alkylene carbonate having 3-5 

carbon atoms in total, ... wherein the content 
of the alkylene carbonate having 3-5 carbon 
atoms in total is 0.5-50% by weight...
というクレームを異議申立の手続において，
A composition which comprises
（A）alkylene carbonate having 3-5 carbon 

atoms, ... wherein the content of the alkylene 
carbonate is 0.5-50% by weight, the alkylene 
carbonate being propylene carbonate …
と補正を行ったところ，審判部は，この補正は
保護範囲を拡大するものであって，Article 123

（3）に違反すると判断した。
この審判部の判断は，最近のEPOの審理が，

文言を形式的に解釈している傾向を示す一つの
例ではないかと考えられる。
このような形式主義に傾倒するEPOの審理

で，Article 123（3）違反を避けるための対策と
しては，①クレームに，補正又は訂正が予想さ
れるsub claimを多く用意すること，②出願当
初明細書に，補正の根拠を明示的に記載してお
き，登録後にsub claimへの限定，または明細
書の記載に基づく減縮を可能にしておくこと，
などが挙げられる。

（イ）分割出願
親出願に含まれていない新規事項を含む分割

出願がなされた場合の取り扱いを示した審決
T1158/01，T39/03，T1409/05，G1/05を紹介
する。
審決T1158/01は，新規事項を含む子出願

が無効であることを理由として，当該子出願
から分割した孫出願を無効と判断した。審決
T39/03は，法的に不安定な分割出願が長期存
在することによる公衆の不利益を理由に審決
T1158/01を支持し，（1）分割出願の新規事項
は当該分割出願後に削除可能か，（2）当該削除
は親出願が非係属でも可能か，拡大審判廷に審
理を要求した。
審決T1409/05は，現EPCには無い新たな分

割要件を示した審決T1158/01は不適切であ
るとし，分割出願についてEPCにおける要件
（Article 76（1）Paragraph 2）以外の要件が認
められるか否か，拡大審判廷に審理を要求した。
拡大審判廷は審決T39/03と審決T1409/05を
受けて審決G1/05を出し，「親出願に開示され
ていない新規事項が分割出願に含まれていた場
合，出願人は当該事項を当該分割出願後に削除
できること」「当該削除は，親出願が係属中で
なくとも認められること」「分割出願が備える
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べき必要十分条件は当該分割出願が先行出願の
開示内容を超えていない点のみであること」を
示した。審決G1/05によって現在のEPOのプラ
クティスを変える必要がないことが確認され
た。

（6）小　括
最近のEPOでの補正，分割に関する審査又

は審理は，米国や日本でのそれとはかなり異な
って，文言を形式的に捉えて技術内容を把握し
要件の充足性を判断している。

EPOでの案件を取扱う実務者は，このよう
な審査，審理の実情をよく理解，留意した上で，
出願明細書を作成することが重要である。
また，現在のEPOの判断基準は必ずしもグ

ローバルな観点から適切なものとは考えられな
いことから，近い将来，米国又は日本での取り
扱いに近いものに改正されることが望ましいと
考える。

4．3　欧州での特許の早期権利化の手法

欧州（特にEPO，ドイツ特許庁，イギリス
特許庁）での特許の早期権利化の手法について，
調査，検討した結果を報告する。

（1）早期審査とPPH
出願の早期権利化を目的に，出願人の申請に

よって，所定の要件を満たす特許出願を通常の
出願よりも優先して審査（調査）する早期審査
制度は，従来より各国で設けられていた。それ
に加え，近年PPH（特許審査ハイウェイ）が実
施されるようになってきた。

PPHは，出願人の海外での早期権利化を容易
にすると共に，各国特許庁にとっては第１庁の
先行技術調査と審査結果の利用性を向上し，審
査の負担軽減と質の向上を図ることを目的と
し，第１庁で特許可能と判断された発明を有す
る出願について，出願人の申請により，第２庁

において簡易な手続で早期審査が受けられるよ
うにする枠組みである（特許庁ホームページの
記載より）。

（2）各制度の実施概要と利用状況
EPOでは早期審査制度としてPACEプログラ
ムを実施している。EPOのPPHは2010年１月
29日から２年間の期間限定で試行されている。
ドイツ特許庁では口頭もしくは書面での早期審
査の請求が可能である。ドイツ特許庁のPPHは
2008年３月25日から２年間の試行が行われ，今
年度から試行期間が更に２年間延長されてい
る。イギリス特許庁でも従来より早期審査制度
が存在する。イギリス特許庁のPPHは2007年７
月１日より試行され，2010年３月１日より本格
実施がスタートしている。

EPOでは，2009年に8,100件のPACEの申請
があり，42件のPPH申請があった。ドイツ特許
庁とイギリス特許庁での申請件数は不明である
が，PPHの利用はまだ僅かであると思われる。

（3）各制度の効果
各制度を適用することにより，実際にどの程
度の審査期間の短縮が期待されるかについて調
査した（表１）。
出願から1stOAが出されるまでの期間につい

ては下記の通りである。
EPOでの通常審査では1stOAは出願から約24

ヶ月後に出される。PACEの場合は申請から３
ヶ月以内に1stOAが出される。PPHを申請した
場合もPACEに準じるため，同様に３ヶ月以内
に1stOAが出される。
ドイツ特許庁では通常審査の場合，出願から
約24ヶ月後に1stOAが出される。早期審査での
期間は不明であるが，PPHの場合は申請から９
ヶ月以内に1stOAが出される。
イギリス特許庁では通常審査の場合，出願か

ら約30ヶ月後に1stOAが出される。早期審査の
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場合は90％以上について申請から２ヶ月以内に
1stOAが出され，PPHの場合は申請から平均し
て２ヶ月で1stOAが出される。

（4）各制度の要件
早期審査制度は各特許庁とも，あまり多くの
要件を必要としない。EPOでは実体要件として
は特にない。ドイツ特許庁およびイギリス特許
庁では早期審査を請求する理由が必要である。
特にイギリス特許庁では請求するに足ると審査
官が認めうる理由を申請書に記載しなければな
らない。具体的な理由としては，特許出願が環
境関連技術であることや出願人が第三者による
侵害を認識していることなどが挙げられる。

PPHの要件は第１庁で特許可能と判断され
たクレームが１つ以上あること，全てのクレー
ムが第１庁で特許可能と判断されたクレームと
十分対応していることや第２庁での審査が着
手されていないことなどが挙げられる。また，
PPHの申請は第１庁で優先権主張されている
場合のほかに，優先権主張を伴わないダイレク
トPCT出願の場合も可能である。

（5）小　括
今回欧州での特許の早期権利化のための手
法について検討したが，PPHについては制度
の運用開始から日が浅く，メリット・デメリ

ットを論じるのに十分な情報は得られなかっ
た。PPHと比べて従来の早期審査制度は請求が
認められやすく，審査期間短縮の効果も期待で
きる。従って現時点では，欧州での早期権利化
には従来の早期審査制度を活用しつつPPHの
運用状況を慎重に見守ることが適当であると考
えられる。（なお，本報告に使用したデータは
Hoff mann-Eitle事務所（ドイツ）より提供して
頂いた。）

5 ．MOCK異議申立

（1）MOCK異議申立の概要
異議申立制度の理解を深める目的で，

EP0,904,717をModifyしたものをケースとして
用い，「新規事項の追加」「新規性」「進歩性」
の３つのテーマについて，それぞれOpponent 
TeamとPatentee Teamに分かれ，MOCK異議
申立（以下MOCKと略称する）を行った。各
チームは，①事前に担当チューター（欧州代理
人）の指導を受けながら異議申立書／答弁書を
提出し，②MOCK前日に審査官役欧州代理人
（異議部）の事前見解書を受取ると共に担当チ
ューターと打合せを行い，③MOCK当日は審
査官役のリードでMOCKを進行し，④審理終
結後，異議決定の通知を受けた。

（2）ケース
本ケースは，コーヒーメーカー及びカフェポ
ッド（登録商標，カートリッジ式のコーヒーと
して市販されている）に関するもので，要約
すると，図６のcontainer（2）（組立体）（Fig. 
1,2）とpouch（4）（小袋）（Fig. 4,5）で構成され，
挽いたコーヒー豆を詰めた小袋を組立体上に置
き，上から湯をかけることでコーヒーを抽出す
る発明に関するものである。

表１　出願から1stOAが出されるまでの期間

早期審査 PPH 通常 

欧州 申請から
３ヶ月以内

PACEに準ずる
PPHを申請して
から３ヶ月以内  

約24ヶ月

ドイツ （データなし） PPHを申請して
から９ヶ月以内 約24ヶ月

イギリス

申請から２ヶ月
以内（94%）
残り（６%）は
５ヶ月以内   

PPHを申請して
から平均２ヶ月 約30ヶ月
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5．1　新規事項の追加

（1）新規事項追加の争点と審決
以下に記載した４つの補正が争点となった。
① 変形例に基づくサブクレームの追加
② クレームの数値範囲の変更
③ 構成要素の上位概念化
④ 実施例の構成を部分的に抜き出したクレー
ムの追加
争点①についてOpponent Teamは，メイン
クレームの構成は第１実施例に基づくのに対
し，追加されたサブクレームの構成は第２実施
例に基づいており，サブクレームの構成は出願
当初の実施例に開示されていないと主張した。
これに対しPatentee Teamは，追加従属項は出
願当初よりあった従属項に従属し，その「出願
当初よりあった従属項」は第２実施例に属し，
メインクレームの構成と第２実施例の構成の組
合せは，出願当初から開示されていると主張し
た。

MOCKにおいては，クレームされた内容が
出願時明細書中に当業者が実施可能な程度に開
示されていたか否かについて議論がなされた。
争点②についてOpponent Teamは，補正ク
レームの数値範囲「57%-94%」に対し，実施例
の数値は「50%-98%，好ましくは60%-96%，よ
り好ましくは75%-94%」であり，クレーム数値
の根拠が明細書に無く，またクレームの数値範

囲を明細書開示の数値範囲より狭めることは
disclaimerにあたり，本ケースはdisclaimerが
認められる要件に該当しないと主張した。これ
に 対 しPatentee Teamは，Auxiliary Request
において，60%-98%との補正を行いこれが認め
られた。数値限定に関する審決T1410/05と同
様の補正であるため，これに依拠して認められ
たものと思われる。
争点③についてOpponent Teamは，クレー
ムの構成要素の上位概念化は明細書の開示範囲
を超えるものと主張した。
争点④についてOpponent Teamは，実施例
には３つの構成Ａ，Ｂ，Ｃの関係が記載されて
おり，Ｃを除いたＡ，Ｂの組合せについてのク
レーム追加は，新規事項に該当すると主張した。
これに対しPatentee Teamは，ＣはＡ，Ｂの組
合せに対する付加的な構成として実施例で説明
されており，Ｃを除いたＡ，Ｂの組合せは新規
事項に該当しないと主張した。
決定では，争点①はPatentee Teamの主
張が認められ，争点②，③，④については
Opponent Teamの主張が認められる結果とな
った。

（2）小　括
争点①，②，③についての本決定は，日本に
おける新規事項追加の考え方と大きく差はない
との印象を受けた。一方，争点④については
新規事項追加に対するEPOの厳格な判断基準
が窺える。即ち，補正されたクレームの構成
が実施例に開示された構成の一部にあたると
き，当該補正クレームの構成で発明が成立する
こと（発明の効果が得られること）が，出願当
初明細書に積極的に記載されていないと，新規
事項の追加を指摘される可能性が高い。構成
Ｃの発明効果に対する影響の大きさについての
Opponent Teamの主張が受け入れられ本決定
に至ったものと考えられる。

図６　左container，右pouch
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5．2　新 規 性

（1）新規性の争点
クレーム１のコーヒーメーカーに用いる組立
体，及びクレーム８の組立体において使用する
小袋に対しての争点の内，代表的な３点は次の
通りである。
① 先行技術文献D1（US 3,610,132）にクレ

ーム１の構成要件「垂直側壁（10）（Fig. 1,2）」
が開示されているといえるか。
② 先行技術文献D3（German Utility Model 

DE-U-1,998,598）にクレーム１の構成要件「底
（8）に多数の「放射状」の水路状溝（14）（Fig. 
1,2）」が開示されているといえるか。
③先行技術文献D4（German Utility Model 

DE-U-74,30,109）にクレーム８の小袋（Fig. 
4,5）が開示されているといえるか。

（2）Opponent Teamの主張
① D1のFig.4に「側壁45」が開示されている。
② D3のFig.2に「放射状」の「水路状溝」が開
示されている。
③ D4のFig.4に「小袋」が開示されている。
以上より，クレーム１と８に関わる各構成要件
が開示されているので新規性が喪失している。

（3）Patentee Teamの主張
Main Requestでクレーム８に「小袋の直径

は約74mmである」という構成要件を追加する
補正を行い，さらにAuxiliary Request 1でク
レーム１に「各溝の幅は１～４mmである」，
Auxiliary Request 2で「出口開口はホースの
直径より小さく，ホースの直径は出口開口の２
倍の直径である」という構成要件をそれぞれ追
加する補正を行った。
① D1にはinwardly inclinedと記載されてお
り，文言上明らかに相違することを主張し，
Auxiliary Request 1及び2で別の構成要件を追
加する補正によって新規性を主張した。
② D3のFig.2で開示された溝は，全て放射状に
延びているわけではないので，本願の構成要件
を満たしていない。したがって，開示されてお
らず新規性を喪失していないことを主張した。
③ Auxiliary Request 1または2にそれぞれD4
で開示されていない構成要件を追加する補正を
行って新規性を主張した。

（4）口頭審理
口頭審理の争点は，①と②に絞られた。
Patentee Teamより，①，②について，応答
書と同様の主張を，図を用いながら丁寧に説明
した。
①に関してOpponent Teamは『D1のFig.4に
ほぼ90度の側壁が開示されている。更にクレー
ム１の文言は，「完全に垂直」又は「文字通り
90度」とはなっていない。』と主張した。
②に関してOpponent Teamは『D3のFig.2の
側溝部分は外側から内側に向って傾斜している
故，抽出液の流れは中心方向に向うのであるか
ら「放射状」の要件に合致する』と主張した。

（5）小　括
審理は，Main Requestから始められ，ク

レームのうち１つでも異議理由が認められ
れば，Auxiliary Requestに移る。決定では，
Opponent Teamの①，②の主張が認められ，

図７　左D1のFig.4，右D3のFig.2，下D4のFig.4
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これらを理由としてMain Requestは認められ
なかったがAuxiliary Request 1が採用され，
クレーム１及び８を補正する事で権利が認めら
れた。
新規性での攻防は，Opponentが全ての構成
要件に対して新規性喪失の主張を行う必要があ
るのに対し，Patenteeは構成要件のひとつでも
新規性を主張できれば，そのクレームの新規性
は確保できる。また，独立クレームの新規性を
主張できれば，その従属クレームの新規性は確
保される。したがって，クレーム１および８に
対して，引例D1～D4に記載されていない要件
を追加する補正を行うことにより新規性が認め
られた。

5．3　進 歩 性

（1）Opponent Team
１）異議申立書の作成
事前に提供されたEPO所定の異議申立書フ
ォームに申立理由を記入して異議申立書案を作
成した。
メンバーが各々独自に申立理由を検討し，各
自の案を持ち寄って議論を行った。検討は進歩
性の有無を判断する際にEPOが採用している
「課題－解決アプローチ」に基づいて行った。
①異議申立対象の特許に最も近い引例と，②進
歩性を否定するために①と組み合わせて用いる
引例，の選択について主に議論したが，メンバ
ーの意見が最後まで一致せず，最終的に全ての
案を盛り込む形で異議申立書を作成した。
２）口頭審理
MOCKの前日にチューターとの打ち合わせ
を行った。異議申立書に記載した申立理由につ
いての議論を行い，進歩性を否定するために最
も有力と思われる引例の組合せを選択した。当
日は，異議申立書の検討段階で，その引例の組
合せを提案したメンバーが発言することも決定
した。

MOCKは，予定通りに異議申立書の記載を
基に強力な主張を展開し，ほぼ想定通りの結果
を得ることができた。
３）小　括
今回異議申立理由の検討から口頭審理まで，

Opponentの立場でEPOの異議申立のプロセス
を模擬体験し，EPOでの審理をより深く理解
することができたのではないかと思う。机上の
学習だけでは決して得られないこの貴重な体験
は今後欧州における知財業務を行う中で必ずや
役立つものと確信する。

（2）Patentee Team
１）答弁書の作成
異議申立書を入手後，異議申立理由に対する
反論の内容をメンバーで検討した。Opponent 
Teamの進歩性欠如の主張に対し，「課題―解
決アプローチ」に従って，本願と引例の差異
を検討して，反論とMain Request，Auxiliary 
Requestを盛り込んだ答弁書を作成した。
２）口頭審理
MOCKの前日に審査官役欧州代理人（異議
部）の厳しい予備的見解を受け，チューター
との打合せで争点を吟味の後，メンバーで熟
慮の結果，当初のMain RequestをMOCK当日
にキャンセルした。Auxiliary Requestが認め
られることに焦点を当てた戦略が功を奏し，
Opponent Teamの強力な異議申立理由に抗す
ることができ，決定では一部維持となった。
３）小　括
今回Patenteeの立場で，異議申立の当事者と

なり，口頭審理までを模擬体験することができ
た。EPOの進歩性判断手法として特徴的な「課
題―解決アプローチ」を，実際に使うことによ
って，より理解を深めることができたと思う。
また，模擬体験を通じて，口頭審理の厳しさも
感じとることができ，今後の知財業務において
非常に有益なものとなった。
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5．4　MOCK異議申立　総括

MOCK異議申立は，米国研修（F2コース）
で好評の模擬裁判を参考にして，本年度のF4
コースで初めて導入された研修内容であるが，
欧州の異議申立制度について，座学で学習する
だけでなく，受講者自身が当事者となって口
頭審理に挑戦し，Opponent TeamとPatentee 
Teamの間でかなり白熱した議論が展開され
た。
後のアンケート集計結果の欄に記載されてい
る通り，初めての研修内容であったため，次回
に向けて改善を要望する事項も見受けられた
が，MOCK異議申立を通じて，受講者全員が，
この制度についての理解を深めることが出来た
と感じている。

6 ．見　　学

第１週のミュンヘンでは，EPOならびにド
イツ特許庁を，また第２週のロンドンでは王立
裁判所を見学する機会を得た。

EPOでは，実際の異議申立口頭審理を傍聴
する機会に恵まれ，ここで，実際の異議申立の
空気を体感した。本研修で初めて実施された
MOCK異議申立と合わせて，口頭審理の制度
を深く理解できる良い機会となった。
ドイツ特許庁では，ヨーロッパ特許法とドイ
ツ国内法の制度の違いや統計データなどの説明
を受け，ドイツの制度理解を深める機会が得ら
れた。
また，王立裁判所では，教会を連想する建物

内部を見学するとともに，実際の裁判を傍聴す
る機会を得たが，伝統や格式を重んじるイギリ
ス独特の雰囲気を体感し，同じヨーロッパでも
ドイツとイギリスでは，さまざまな相違点があ
ることを理解することが出来た。
このような見学は，座学研修では決して体験
できないものであり，受講者にとっては非常に

有意義な体験，かつ印象深いものであった。

7 ．そ の 他

現地では，①座学研修，②ケーススタディ，
③MOCK異議申立，④見学などの正式な研修
プログラム以外にも，任意参加の形式で，各種
レセプションや，いくつかのソーシャルプログ
ラムが開催された。
レセプションにおける現地事務所の方々との

人的交流は，クライアントと代理人の関係構築
において，今後の業務遂行に非常に役立つもの
であり，研修終了後や休日に開催されたソーシ
ャルプログラムは，ヨーロッパの文化や思想（イ
ギリスとドイツの共通点，相違点など）を体感
できる貴重な機会となった。
レセプションやソーシャルプログラムは，本
研修における任意参加のイベントであったが，
いずれも現地でしか体験できない貴重なプログ
ラムであり，今後必ず役立つものであるので，
今後，本研修に参加される方は，これらのプロ
グラムにも積極的に参加されることを強くお薦
めする。

8 ．アンケート集計結果

人材育成委員会が，本研修に関して全受講者
を対象に行ったアンケートの結果につき概要を
報告する。
今回の集計結果で最も特徴的な点は，本年度
の研修から初めて導入された「MOCK異議申
立」について数多くの意見及び要望などのコメ
ントが寄せられた点である。特に，手続の流れ
が明確になり実務上非常に有益である，事前の
準備や当日の議論が大変楽しかった，などの
コメントが寄せられ，研修内容として非常に
高評価であった。また，事前研修の講義にお
いてMOCKの概要説明があったことや，EPO
での異議申立口頭審理を実際に傍聴した後で
MOCKに臨んだことにより，研修の理解が促

　本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 61　No. 6　2011 915

進されたとの声も多く聞かれた。ただ，今回初
めて導入されたプログラムであるため，試行錯
誤であった点は否めず，例えば，代理人の日程
調整や，MOCK当日のタイムスケジュールの
見直しなどは，今後の検討課題と考える。
「テーマ学習」は，従来の抄録作成に加えて

MOCK導入により負担増になる，或いは他業
種でのメンバー構成であり深掘り出来なかった
などの意見もあったが，代理人と相談する機会
や現地研修への意欲を高めるためにも有効など
の好意的な意見も寄せられた。
現地研修は，MOCK，クレームドラフティ

ング，OA対応などの実習科目や現地見学会な
ど，現地研修ならではのカリキュラムに対する
満足度が非常に高かった。
反省点として，多くのメンバーが英語能力の
不足を感じるとともに，話題の少なさなどコミ

ュニケーションスキルの不足を感じる声が多く
寄せられた。
研修全体としては，研修内容・人材交流・代
理人交流と全ての面で非常に有益との声と代理
人への感謝の声が多く寄せられた。

9 ．おわりに

本研修を通じて，欧州における知的財産問題
に正しく対応するために要求されるさまざまな
知識を習得することが出来たと受講者全員が感
じている。
お世話になった現地事務所の方々，その他，
本研修の企画・運営に関わられたすべての関係
者のご尽力に対し，深く感謝の意を表したい。
今年度の研修成果を基に，次回の研修がより充
実した内容で発展的に継続されることを期待す
る。
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表２　2010年度（F4）研修日程及び参加者

（原稿受領日　2011年４月12日）
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