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平成２４年５月１６日 

 

 

日本弁理士会 

  会長  奥山 尚一  様 

 

国際活動センター     

センター長  山川 茂樹 

副センター長 高田 大輔 

 

報 告 書 

 

  平成２３年度国際活動センター国際政策研究部では、「欧州特許制度に

おける主請求・予備的請求」について、研究しましたので、下記のとおり

ご報告致します。 

 

記 

 

欧州特許制度における主請求・予備的請求について 

 

１．はじめに 

 日本や米国など多くの国では、拒絶理由通知（アクション）に対し補正をす

る場合、補正書は１種類のみしか提出することができない。これに対し、欧州

特許条約（ＥＰＣ）の下では、複数組のクレームを提出することができる。こ

の複数組のクレームのうち、出願人の第１希望に係るクレーム群を「主請求」

（Main request）と言い、第２希望以下に係るクレーム群を「予備的請求」

（Auxiliary request）という。このような予備的請求を認める制度は、ドイツ

特許制度を模範としてＥＰＣに導入されたものであり、欧州以外には無いユニ

ークな制度である。しかし、このように複数組のクレームの提出を認める制度

は、出願人（又は特許権者）と特許庁との間のコミュニケーションを円滑にし、

審査期間の短縮や審査の質の向上にも寄与するものと考えられる。 

 なお、予備的請求制度については、我が国の産業構造審議会知的財産政策部会

において平成１４年５月に設置された「紛争処理小委員会」においてその導入

の是非が議論されたが、後述する理由から見送られた経緯がある。 

 そこで本報告書では、ＥＰＣにおける主請求と予備的請求を認める制度を概

観し、その制度の利用上の留意点などを紹介するとともに、我が国特許制度へ
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の導入の可否を模索する。 

２．概要 

（１）主請求・予備的請求の法的根拠 

 予備的請求を認める旨は、条約本文ではなく、Legal Advice 15/05 に規定さ

れている。また、ＥＰＯの審決集「Case Law of the Boards Appeal of the European 

Patent Office」には、予備的請求に関する様々な審決例が掲載されている。最

新の第１６版はＥＰＯホームページにて公開されている。主請求と予備的請求

については、第１６版のⅦ．Ｇ．３、Ⅶ．Ｄ．４などに記載されている。なお、

補正は新規事項を追加するものであってはならず（１２３条（２））、また、

サーチ対象とならなかった発明であって当初クレームされた発明と発明の単一

性の要件を満たさない発明に変更する補正（日本でいう、いわゆるシフト補正）

も認められない（規則８６（４））。 

（２）主請求・予備的請求を提出することができる時期 

 予備的請求は、審査手続において提出することもできるし、特許後の異議申

立手続・審判手続でも提出することができる。ただし、最初の拒絶理由通知（規

則７０ａ（１）、７０ａ（２）、１６１）の応答後に補正をする場合には、審

査官の同意を得る必要がある（規則１３７（３））。アクションの回数を少な

くする趣旨から、このような制限が設けられている。 

 拒絶査定後の審判においても予備的請求は提出可能である。例えば、審査部

が主請求を拒絶して、第１予備的請求を容認した場合に、出願人が審判におい

て、出願段階とは異なる予備的請求を提出することができる。 

 異議申立ての審理手続きにおいても予備的請求の提出は可能である。異議申

立てが受理されると、異議部により補正を提出することができる期間が指定さ

れるので、その際、補正書として主請求と合わせて予備的請求を提出すること

ができる（規則７９（１））。通常は、口頭審理の開始１月前が期限として設

定される（規則１１６）。なお、ドイツ国内法の異議申立てでは、口頭審理の

開始直前まで補正の提出が認められることが多いようである。 

（３）予備的請求の数 

 法律上、予備的請求の数に関する制限は無い。しかし、審査の効率上、むや

みに多くの数の予備的請求を含めるべきではなく、適正な数にすべきである。

異議申立て段階でも同様である。異議申立てにおいては、異議部が妥当な数の

請求を審尋にて許可する。 

（４）主請求と予備的請求の内容的制限 

 予備的請求に関しては、主請求と同様の制限（新規事項追加の禁止（１２３

条（２））など）があるが、それ以外に予備的請求に特有の内容的制限はない。

ただし、審理の効率等の観点から、予備的請求の内容は、主請求に記載された

発明と同一の原理に従うのが望ましい（2011 年 10 月の日本弁理士会と EPO との

会合における、EPO director の Jose A Alconchel Ungria 氏のコメント）。ま
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た、主請求を最も広いクレームとして、複数の副請求は、その優先順位が下が

る程徐々にクレームの範囲が狭くなるように規定されるのが望ましい。換言す

るば、複数の予備的請求を含める場合、権利範囲が徐々に限定されるような形

（収 束していく形）のものが望ましい。 

 例えば、主請求はＡ、第１予備的請求はＡ＋Ｂ、第２予備的請求はＡ＋Ｂ＋

Ｃ、第３予備的請求はＡ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ・・・のように段階的に限定するのが良

い。逆に、主請求はＡ、第１予備的請求は Ａ＋Ｂ、第２予備的請求はＡ＋Ｃ＋

Ｈ、第３予備的請求はＢ＋Ｃ・・・ように「発散」する形のものは望ましくな

い。 

 また、上位の請求に存在する独立クレームが、下位の請求において再度表現

を変えて再登場するという形式も好ましくない。上位の請求中の独立クレーム

が許可不可能である場合、下位の請求も自動的に許可できないものとなってし

まうからである。 

（５）予備的請求を提出する場合の手続上の留意点 

 予備的請求を複数提出する場合、出願人及び特許権者その優先順位を明らか

にしなければならない。優先順位を明確に示さない場合、それらの請求は不採

用とされる虞があるので注意が必要である。複数の予備的請求を並列な関係に

あるとすることはできない。 

（６）審査の手法 

 審査は、出願人により指定された優先順位に従ってなされる。例えば、主請

求と複数の予備的請求があった場合、最初は主請求のみが審査される。そして、

主請求が許可不可能と判定された場合に初めて直下の予備的請求の審査がなさ

れる。 

ある順位の請求について特許査定が可能であると判断される場合には、それよ

りも下位の順位の請求は審査されない。 

 下位の請求のみを審査し、それよりも上位の請求を審査しないということは

許されない。ある順位の請求を許可する場合には、それよりも上位の請求につ

き拒絶の理由を示さないことは、手続違背を構成する。審査部や異議部の手続

違背により無用な審判請求を強いられた場合、その審判請求料金は返還の対象

とされる。 

 なお、所定の請求の維持又は取り下げは、出願人自身の明示の意思表示によ

って行われなければならない。取り下げる旨の明示の意思を示されなかった請

求は、維持されているものと推定される。例えば、ある拒絶すべき主請求があ

り、特許可能な予備的請求があると審査官が認定している場合であっても、拒

絶すべき主請求に関し出願人が明示の意思表示を持って取り下げをしない限り、

当該主請求は維持されているものと認定される。したがって、審査官は、取り

下げの意思が明示されない主請求に基づいて出願を最終拒絶することが可能に

なる。逆に、取り下げの意思が明示されない限り、その請求は維持されている
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ことになるので、審査官はその請求を審査しなければならない。 

（７）実務上での留意点 

 上述の通り、予備的請求は、異議申立においてだけでなく、審査段階でも提

出することができる。審査段階で予備的請求制度を利用している日本の出願人

は、あまり多くはないようである。日本弁理士会の国際活動センターは、２０

１１年１０月２１日にＥＰＯと会合を持った。その会合において、「特許性が

微妙なケースで予備的請求を出すと、審査官は主請求よりも予備的請求に目が

行って、そちらに限定させたがる傾向にあるのではないか？」と質問をした。

これに対するＥＰＯの回答は以下の通りであった。 

「そういうことはあるべきではないが、審査段階ではそういうことはあり得る。 

異議や審判では、合議体で議論するのでそういうことは無いと言ってよい。」 

「最初のアクションなど早い段階で予備的請求を提出すると、出願人は主請求

を諦めているような印象を審査官に与えることもあるかもしれない。戦略的に

は、拒絶査定に対する審判の口頭審理の前などで使うのがよいと思う。」 

 上記のＥＰＯからの回答を踏まえると、審査の早い段階での予備的請求は、

主請求とは表現の差程度しかない場合に止め、審判段階で実質的な限定を加え

た予備的請求を提出するのが賢明と言えそうである。 

 逆に、審判段階では、審決が出てしまうとその後の補正は不可能となるので、

口頭審理の前の段階までには主請求と、落としどころとなる予備的請求とを準

備して口頭審理に臨むのが良いと言える。 

 なお、口頭審理(ヒアリング）の申請をし、その審理の過程において提示され

た内容につき補正の機会を求めることも可能である。 

 異議申立て段階においては、上位の請求の審査の結果を見ながら「様子見」

で予備的請求を「後出し」する戦略が使われることもある。これは、全ての請

求を最初から全部出すと、異議申立人側に手の内を見せることになるとともに、

審査官が下位の請求に執着する傾向があるのではないか？という考え方に基づ

くものである。しかし、当グループで複数の欧州弁理士にインタビューした限

りでは、そのような戦略はあまり意味がなく、最初から全ての請求を提出して

おくのが賢明だとのことである。前述のように、異議申立ては合議体により審

理を行うので、先入観が入り込む余地は少なく、また、後出しでは「遅れた提

出」として提出が認められない虞もあるからである。 

 

３．まとめ 

（１）予備的請求制度の有効性 

 以上のように、ＥＰＣにおける予備的請求を認める制度は、審査期間を短縮

する観点から有効であり、また、出願人にとっても、審査官・審判官とのコミ

ュニケーションを円滑にする点で、最大限有効に利用されるべき制度である。

ただし、審査の早い段階での利用には注意が必要である。 
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（２）日本での導入の是非について 

 産業構造審議会・知的財産政策部会・紛争処理小委員会の報告書「産業財産

権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」３８頁、２２～２８行（平

成１５年２月発行）には、次のような記載がある。 

 「なお，無効審判中の適切な攻撃防御の機会を確保するための方策として，

訂正請求に関する予備的請求制度を導入する提案があったが，これに対しては，

①予備的請求制度は，一部の特許庁でしか採用されておらず，審理負担も大き

いこと，②口頭審理の実務においては，必要に応じて，訂正請求の案文につい

て両当事者間で議論をする機会を与える運用を採っており，運用で一定の対応

を図っていること，等から，日本においてただちにこれを採用すべき状況には

ないとの説明が事務局からあった。」 

 このように、我が国では、「審理負担が大きいこと」「運用で対応可能であ

ること」等を理由として、予備的請求制度の導入は時期尚早であるとの見解が

支配的であった。 

 しかし、予備的請求は主請求が特許可能でない場合にのみ審査されるので、

その限りにおいて予備的請求の提出が即審理負担を増加させるものではない。

むしろ、１つの訂正請求項群に基づき、訂正拒絶理由通知、請求書の補正、更

には訂正拒絶審決、審決取消訴訟等を繰り返すよりは審判経済上は効率的であ

ると考えられる。 

 また、運用で複数種類の補正書案を提出することが可能であるのは事実であ

るとしても、それは非公式な手続に過ぎず、運用に依存するのみでは、複数種

類の補正書案を提出する習慣が広くユーザ側に普及することは期待できない。

それよりはむしろ、制度として複数種類の補正書の提出をすることを認めるこ

とが、ユーザの利益に沿い、ひいては審査・審理手続の効率化に結び付くもの

と考えられる。 

 また、予備的請求制度を採用しているＥＰＣ及びドイツも、我が国特許制度

と異質の法体系を採用しているものではなく、予備的請求制度の採用を困難と

する法体系上の理由は存在しないと考えられる。 

 以上から、我が国においても、予備的請求制度の導入は、有効なクレーム群

への到達を早め、紛争の早期解決にも寄与するものと考えられる。予備的請求

制度の導入に障害はなく、したがって、当会は、我が国に予備的請求制度を導

入することを再度検討することを強く提案する。 

以 上 

参考文献 

１．「欧州特許庁審決の動向（第５版対応）」 社団法人発明協会 

２．「欧州特許を上手に取得する方法（第３版）」 日本知的財産協会 

３．「ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック［第２版］」 高岡亮一 中央経

済社 
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４．Schulte, Patentgesetz mit EP Ü 第8版 

５．欧州特許庁審判部・審決集［第１６版］（Case Law of the Boards of Appeal 

of the European Patent Office 16th Edition)） 

 
（＊）４．、５．については、本報告書の巻末に抄訳を添付している。 
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Schulte, Patentgesetz mit EPÜ 第 8 版 
Einleitung(導入部) 

 
予備的請求の法律的基礎概要－ドイツ特許法及び EPC において－ 

 

Ｉ．手続の原則 

 ドイツ特許法及び EPC に従ったドイツ特許商標庁（以下｢独特許庁｣という）,

ドイツ連邦特許裁判所（以下｢特許裁判所｣という）及び EPO における手続は、

３つの原則に従う。 

a) 申立(請求)の原則 

b) 処分権の原則 

c)  職権探知の原則 

 

ａ）申立の原則(申立ないし請求が手続の範囲を規定する) 

1.1 申立の対象 

 ドイツ特許法及び EPC によって内容として規定されたものが、申立の対象た

りうる。 

1.2 申立への拘束(申立とその拘束効果) 

 ある当事者が申立てなかった事項を、該当事者に認めることは出来ない－一

般的に承認された原則"ne ultra petita"に従う。(民事訴訟法 ZPO §308(1)参

照)、この原則に対応して、EPC 第 113 条(2)は、特許庁は出願人又は特許権者に

より申立てられ又は同意された出願の若しくは特許の文言（Fassung, text）に

従うべきことを、定める。かくて、独特許庁､特許裁判所及び EPO は、決定に際

して、申請された申立（Antrag）から、逸脱することはできない。 

 申立にのみ対応し又は拒絶することができるが、しかし、より多くても少な

くてもならず､又は別の物を付与してもならない。申立(特許請求)が―少なくと

も予備的に―付与可能なものに制限されていない場合、申立は全体としてのみ

拒絶されることができる。主位的請求及び予備的請求から逸脱した特許は、付

与されることも、また異議申立手続及び無効手続において維持されることも、

できない。申立への拘束に基づき、特許はまた特許権者の同意なく変更（訂正）

することができない。 

 複数の申立の順序は、決定のために庁及び裁判所を拘束する。後の順位の申

立は、先行する申立（複数）が拒絶されたとき、初めて認容されることができ

る。 

 

ｂ）処分権の原則(principle of party disposition) 

  ドイツ特許法による手続及び EPO による手続について一般的な手続原則とし

て妥当する処分権の原則に基づいて、手続の当事者は、手続の開始、範囲及び
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終了を、手続の主人公として、決定できる。 

 この原則に属するものは、次のとおり。 

a) 手続の開始（申立、出願、異議、抗告又は訴え） 

b) 手続の範囲（特定のクレームの提出、限定的な異議もしくは無効の申立、

又は特許の限定された防御） 

c) 手続の終了（申立、出願、異議、抗告又は訴えの取下げ） 

 庁の職権による手続は、別段の法規定のある場合のみ、考慮される（審査請

求の取下げ、異議の取下げ等） 

 

ｃ）職権探知の原則(principle of ex officio examination) 

 職権探知の原則は、申立てによって開始された手続において官庁による事実

関係の確認に関する。それによって、官庁により開始された職権探知による手

続は、官庁自体により開始される公的手続と区別される。 

 

II．予備的請求(Hilfsantrag/auxiliary request) 

１． 手続行為は、手続外の出来事に依存する場合は、無効であるが、手続内の

条件－自己又は他の手続行為の成功／不成立－に依存する場合は、有効である。 

 

２．以下を対象とする予備的請求は適法である： 

a) 限定されたクレームによる特許付与 

 客観的に特許付与可能な文言（Fassung, text）が少なくとも予備的請求に向

けられていない場合、申立への拘束に基づき、特許の付与又は維持はできない。 

b) 単一性欠如による分割(独特許法 34) 

c) 出願又は特許の自発的分割(独特許法 39 又は 60) 

d) 聴聞(面接)又は口頭審理の申立 

e) 更なる手続の申立(further processing、EPC 第 121 条) 

 

３．出願人が選択した予備的請求の順序は手続を拘束する。 

EPC 第 113 条(2)は、明文をもって、EPO は出願人又は特許権者により提出又

は同意された文言(Fassung)に従わねばならないこと、申立の順序にも従うべき

ことを、規定する。 

 このことは、特許は、予備的請求に対して、主位的請求(Hauptantrag)及び全

ての先行位の予備的請求が拒絶された場合、初めて当該予備的請求に対して、

付与されることを意味する。 

 

４．予備的請求の数と聴聞 

 予備的請求の数には、制限がない。 

 探究（解明）義務の枠内において、独特許庁及び特許裁判所には、適切な請
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求（Anträge)を考慮することが指示される。決定の前に、全ての予備的請求に

対して法的聴聞を行わねばならない。 

 

５．予備的請求の提出期限 

 独特許庁及び特許裁判所では、従来、事実関係及び法律関係の解明の後でも、

尚口頭審理の中で提出できたので、予備的請求を事前に予防的に提出する必要

はなかった。しかし、2009 年 10 月 1 日施行の改正特許法によると、特許裁判所

は無効手続において文書の提出期限を指定できることになった(§83(2))。遅れ

て提出のとき、特許裁判所は、十分な弁明がない場合など、遅れて提出した文

書に基づく主張を却下できる。 

 EPO においては、付与手続、異議手続に共通して、口頭審理の期日指定に際し

補正等の追加文書の提出期限が指定され(通例呼出し期日の 1 カ月前)、遅れて

の提出文書は、特別な場合を除き考慮する必要がないとされている(EPC Rule 

116)。従って予備的請求は、遅くともこの期限内に出すことが望ましい。 

 

６．日本法との対比 

 特許異議手続(ドイツ、EPO)及び特許無効手続(独特許裁判所)において、特許

の取消ないし無効の申立てを受けた特許権者(被申立人)は、付与されたクレー

ムの文言によって防御すること(主位的請求)と同時に、安全を見て、一歩ない

し数歩後退した制限(限定)されたクレームをもって、予備的請求をすることに

よって防御することが可能である。なお、異議、無効手続外において、自発的

に訂正(補正)を行うこともできる。 

 従って、EPO、ドイツではこの予備的請求が、特許権者の主たる防御手続とな

っている。これに対し、我が国においては、無効審判においては、所定応答期

間内に訂正請求を行うことができるが、予備的請求としてではなく、訂正請求

を提出した場合には、訂正請求した請求項に基づいて以降の審理が行われる。

また、EPO、ドイツの手続では、予備的請求の数に制限はない。 

 この意味で、EPO、ドイツでの異議、無効手続における特許権者の防御の自由

度は、日本よりも、高いと言える。さらにいわゆる日本での「訂正請求」に相

当する訂正の申立ては主位的請求と並存して予備的請求として、一つの手続の

中で申立てることができ、適時に申立てられた予備的請求は必ず審理対象とさ

れるという意味で、手続的には、成立した特許に最大限の防御上の便宜が保証

されている。即ち、ユーザーフレンドリーに徹している、と認められる。 

 

７．考察と提言 

 ここで、我が国の手続法的考察において、特に注意すべきことは、ドイツ、

EPO に一貫した手続上の原則として、民事訴訟法の一般的原則が活かされている

ということである。即ち、「申立の原則」によって、予備的主張が申立人の手続
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上の権利として、広く認められている、ということである。 

 我が国の民事訴訟法の原則によれば、請求権主義とも言われる原則の下に予

備的請求は一般的に認められており、その意味で予備的請求は、我が国の司法

制度上、十分なじみのある手続原則である。 

 かくて、我が国の特許手続にも、このような予備的請求の原則が導入される

ならば、訂正手続ないし無効手続の一回解決性の向上が可能であり、ひいては

特許に対する安定性、信頼性の向上に寄与するものと思料される。 

 

８．参考資料 

(1) Schulte, Patentgesetz mit EPÜ Kommentar(ドイツ特許法及び EPC コンメ

ンタール)第 8版、Carl Heymanns Verlag 2008,導入部(Einleitung) 

  編著者 Dr. Rainer Schulte 氏は、ドイツ連邦特許裁判所の裁判官兼 EPO の法

律抗告部の議長である。同書は、ドイツ特許法と EPC を一貫して対比したコン

メンタールである。なお、2009年 10月1日施行のドイツ特許法改正については、

第 8版には、反映されていない。(予備的請求に関する変更部分、改正特許法第

83 条は未採録) 

(2) Alexander Darguth, Patents in Germany and Europe, 2011, Kluwer Law 

Intrenational BV. 2009 年 10 月 1 日施行のドイツ改正特許法第 83 条(無効手続

における予備的請求等の文書提出期限の導入)について報告されている。(第 7

章 Nullity Actions, 3.6.4 及び第 17 章 Legal Texts) 

(以上) 
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予備的請求に関する「Case Law of the Boards Appeal of the European Patent 

Office」の記載 

５４０～５４４頁 

３．主請求と予備的請求 

３．１ 請求の受け入れの可否について 

 Ｔ３８２／９６において審判部は、特許の要旨を特定する責任は出願人（又

は、異議申立てにおける特許権者）にあり、これは欧州特許法の基本原則の１

つである、と強調した。これは、例えばＥＰＣ１９７３の規則５１（４）～（６）

やＥＰＣ１９７３の規則５８（４）、（５）から明らかである（現行ＥＰＣの

規則７１（１）～（５）及び規則８１（１）（２）を参照）。 出願人（特許

権者）が複数の請求を提出した場合でも、それにより特許の要旨を特定する責

任をＥＰＯや手続に関わる他のいかなる当事者に事実上押し付けることはでき

ない。請求が不完全に策定され互いに異なるものである場合は尚更である。こ

のようにすることは、ＥＰＯや手続に関与する他のいかなる当事者に、元々は

自身のものではない作業による過剰な負担を課すこととなり酷であり、正常な

手続の遂行を妨げることとなる。 

 Ｔ７４５／０３において、審判部は、事件の説明をどのようにするかを決定

するのは当事者に委ねられると指摘した。複数組のクレームを提出する場合、

当事者は複数組のクレームを、好ましい順に並べる。最も限定が少ないクレー

ム群が主請求とされ、より限定されたバージョンは予備的請求とされる。これ

により、もし上位の請求が失敗とされても、より限定された下位の請求は認め

られる（成功する）可能性がある。この審判事件では、このような形に代えて、

もっと適切な指定が可能であったにのにそのようにはされず、「ピック・アン

ド・ミックス」のような方法が使われた。高い順位の請求中に存在する独立ク

レームが、より低い順序の請求中で、ある要素を異なる要素で置き換えるとい

う形で見つかった。このような方法は、特定の請求中における複数の独立クレ

ームのたった１つでも上位の請求中から繰り返し登場するものであり、それが

ＥＰＣの要件を満たさなければ、その特定の請求は、そこに含まれる他の独立

クレームについて判断をするまでもなく、認められないということになる。Ｔ

２２１／６参照。 

 Ｔ１４８／０６において審判部は、主請求及び予備的請求という形式ではな

く、同等の地位にあるとして提出された複数の請求を採用することができない

と判断した。審判請求人が複数の請求をどのような順番で審査してもらうかを

決定するための手引きのため、複数の請求が受け入れ可能かどうかについて法

的意見を述べることは、審判部の義務ではない。 

 Ｔ７９２／９２において、審判部は、議論の結果が審判請求人にとって否定

的である場合審判請求人に新しい請求を策定する機会を与えるべきだと審判請
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求人が口頭審理の終わりにおいて要求したのに対し、そのような要求は受け入

れられないと判断した。 

３．２ 請求の順番 

 予備的請求は、主請求（又は、先行する予備的請求）が容認されないと判断

された場合における補正の請求である（Ｔ１３５／８５（ＯＪ １９８８，１））。 

 予備的請求はまた、ＥＰＣ１９７３の８６条（３）（現在はＥＰＣ規則１３

７（３））、及びＥＰＣ１９７３の第９６条（２）およびＥＰＣ １９７３の

規則５１（２）（現在はＥＰＣ第９４条（３）およびＥＰＣ規則７１（２））

によってカバーされる補正書の請求でもある。また、審判手続きにおいては、

ＥＰＣ１９７３の第１１０条（２）、ＥＰＣ１９７３第６６条（１）（ＥＰＣ

規則１００（１）参照）によってカバーされる（Ｔ ７９／８９、ＯＪ １９

９２、２８３）。 

 審判部の決定が予備的請求を基礎としてなされる前に、主請求は審査され、

決定されなければならない（Ｔ ４８４／８８）。これらの決定を参照し、Ｔ 

１６９／９６において審判部は、ＥＰＣ１９７３第の１１３条（２）に従い、

ＥＰＯが出願人または特許権者の請求に拘束されると指摘した。そして、主請

求及び予備的請求がある場合、ＥＰＯは請求の順序にも拘束されることを意味

する。決定がいくつかの請求に関する場合、その決定はそれぞれの請求につき

不許可の根拠を与えなければならない。 

 どのような考慮から審査部がその結論に至ったは、決定により明らかにされ

なければならない。審査部がその決定の充分な理由を示さなかったと判断され

た事件としては、例えばＴ ９５１／９７を参照されたい。 

３．３ 審査手続 

 Ｔ ４８８／９４において 主請求と予備的請求がされた場合における出願

を拒絶する前に、審査部は、ＥＰＣ１９７３の１１３条（１）に従って、主請

求の審査に続いて行われた予備的請求の審査の結果も否定的であった場合には、

主請求の不許可に関する議論を出願人に知らせるだけでなく、予備的請求の不

許可に関する議論を出願人に知らせなければならない。 

 拒絶の根拠に関する先行する通知をすることなく、予備的請求を「直接」拒

絶することは、かなり限られた状況においてのみ、ＥＰＣ１９７３の１１３条

（１）に適合する。 

 ＥＰＣ１１３条（２）は、欧州特許庁に対し、出願人が提出したかまたは承

認したテキストにおいてのみ出願の審査を行うことを要求する。主請求、及び

これより低い地位の予備的請求の形式により複数の請求がある場合、審査部は、

その審査において、請求の順位に拘束される。誤解を避けるため、審査部は、

口頭弁論の終結において決定を公表する前に、請求の状態を明らかにしなけれ

ばならない（Ｔ １４３９／０５）。 

 Ｔ １１０５／９６（ＯＪ １９９８、２４９）によると、出願人は、主請
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求に加えて１又は２以上の予備的請求を提出する権利を有し、また、最後の予

備的請求を除く全ての請求は許可不可能であると審査部が通知してきた場合に

おいても、そのような全ての請求を維持する権利を有する。そのとき出願人は、

そのような請求の各々の拒絶に関する審判を、その理由と共に請求することが

できる。審査部がクレームの文言を訂正した形式の更なる請求であれば許可可

能であろうという見解を通知した場合、そのような更なる請求よりも前の拒絶

は、もし、全ての先行する請求が全て放棄されたのでなければ、ＥＰＣ１９７

３の規則８６（３）（ＥＰＣ規則１３７（３））の下の不当な裁量手続であり、

またＥＰＣ１９７３の規則６７（ＥＰＣ規則１０３）の下の実質的な手続違背

であった。Ｔ ３２０／９９において、審査部は、予備的請求を許容可能であ

ると判断したが、それにもかかわらず、主請求を拒絶する決定をし、出願を拒

絶した。正しいアクションの方法は、ＥＰＣ １９７３の規則５１（４）に従

い、予備的請求に従って拒絶理由通知を発行することであった。この決定の問

題は、審判請求料金（Ｔ １１０５／９６を参照）の返済を正当化した実質的

な手続違反であった。 

 Ｔ １１５７／０１において、出願人はすべての請求を維持した（主請求と

３つの予備的請求であった）。３つ目の予備的請求に基づく認可のために提案

されたテキストの非承認を宣言したときに、審判請求人は、過去の高いランク

の請求を維持することを明確に繰り返し述べることをしなかった。 

 しかし、Ｇ １／８８（ＯＪ １９８９、１８９）で述べられた一般原則「Ａ

ｊｕｒｅ ｎｅｍｏ ｒｅｃｅｄｅｒｅ ｐｒａｅｓｕｍｉｔｕｒ」によれば、

明確な撤回がない場合、権利化断念を単純に推定することはできないし、沈黙

は、条約の運営手法に鑑みると、降伏に等しいと考えられることはできない。 

上訴における決定では、審査部に未だ係属中の上位のランクの請求に対する拒

絶に関し理由を示さなかったが、これは実質的な手続違背に相当する。 

 Ｔ １３５１／０６において審判部は、Ｔ ７９／８９（ＯＪ １９９２、

２８３）、Ｔ １６９／９６、Ｔ １１０５／９６（ＯＪ １９９８、２４９）

に言及した。この事件において審判部は、出願人は、明細書のテキストを補正

するため、審査段階において一つの主請求および一つ以上の予備的請求を提案

することが可能であり、それはＥＰＯの標準的プラクティスであると判断した。 

審判部は、出願人がＥＰＣ１９７３規則５１（４）に従った拒絶理由への応答

において主請求および一つ以上の予備的請求を提出することが可能であるべき

ではない、とする理由は無いと判断した。特に、拒絶理由通知がＥＰＣ１９７

３第９６条（２）に従う拒絶理由通知に先行せず、ＥＰＣ １９７３規則８６

（３）の意味の範囲内で「第１のコミュニケーション」を構成しなかった場合

には、その理由が無いと判断した。 

 Ｔ ５４９／９６において、ＥＰＣ １９７３第１１３条（２）により、審

査部は、出願人が同意するテキストについてのみ出願の査定をする必要がある、



14 

 

と審判部は述べた。したがって、出願人は、審査手続の終了段階において、ど

のテキストを使用したいかにつき明示しなければならない。 

 出願人が、例えば、審査部が許可可能と判断した１つの請求に対し非承認を

表明したり、又は１又は２以上の許可不可能な上位の請求を維持したりするこ

とにより、許容可能な予備的請求のテキストに対する明確な同意を示すことを

しなかった場合、第９７条（１）ＥＰＣ １９７３に基づき、審査部は出願を

拒絶することができる。ＥＰＣ第１１３条（２）および第９７条（１）は、Ｅ

ＰＣ２０００中でも実質的に改変されていない。 

 審判部は、異議申立手続及び許可手続を対比した。異議申立手続における許

可可能な予備的請求において、その欧州特許がＥＰＣ１９７３の要件を満たし

たという趣旨で、特許権者が行った補正を考慮した中間決定がＥＰＣ １９７

３第１０６条（３）に従って出された。この中間決定は、また、先行する請求

がＥＰＣ １９７３の要件を満たさなかった理由も含まなければならなかった。

これは、特許が維持され得るバージョンについての最終決定がある前に、Ｒ．

５８（５）ＥＰＣ １９７３の下で方式要件を満たすことができ、これは特許

権者にとって更なるコストの節約になった。相当する状況は、認可手続きの中

に存在しない。これに反して、当事者系審判手続きにおける職権審査の原則は、

これに相当するものである。許可の段階まで、特許要件が満たされることが確

実にされなければならなかった。特定のバージョンの出願がＥＰＣ １９７３

の要件を満たしていると断言する中間決定は、この目的と矛盾する。審判部は、

法的意見Ｎｏ．１５／９８（ＯＪ １９９８、１１３）に注目した。ＥＰＣ １

９７３第１０６条（３）の要旨は、現在、第１０６条（２）ＥＰＣに見つける

ことができ、ＥＰＣ １９７３規則５８（５）の要旨は、現在、規則８２（２） 

ＥＰＣに見つけることができる。この法的意見は、現在、法的意見Ｎｏ．１５

／０５（ＯＪ ２００５、３５７）と置き換えられた。Ｔ ４８２／０６にお

いて、審判部は、Ｔ ５４９／９６の決定は、更新された法的意見と適合性が

あることを認めた。なぜなら、Ｔ ５４９／９６の決定には、「出願人は、手

続き終了時において、どんなテキストを提案しているかを明確に表明しなけれ

ばならない」と述べられており、法的意見Ｎｏ．１５／０５はそうした表明を

表わすための仕組みを提示したからである。その状況がＴ ５４９／９６のと

同様であり、同様に法的意見１５／０５施行の前に行われたＴ ９７６／９７

も参照。Ｔ １２２０／０５において、審判部は、（Ｔ ８３９／９５及びＴ 

５４９／９６を参照して）、予備的請求が許可可能であると認定する中間決定

は、異議申立手続きとは対照的に、審査手続きにおける標準的な第一審の実務

に沿わなく（法的意見Ｎｏ．１５／０５（Ｒｅｖ．２）ｐｏｉｎｔ１．１を参

照）、また、反響を引き起こし得るため（拘束力、ｒｅｆｏｒｍａｔｉｏ ｉ

ｎ ｐｅｉｕｓ無し）、審判法律学上、望ましくない、と考えた。 

３．４.異議申立手続 
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 Ｔ ２３４／８６（ＯＪ １９８９、７９）によると、異議部は、特許権者

が主請求及び予備的請求を訴求しており、それらは許可可能ではないが許可可

能なものに優先する場合、特許権者の下位の予備的請求について特許を維持す

ることができる。また、特定の状況は、そうしなければならない。（審査部に

おける手続に関するＴ ４８８／９４を参照）。 

  Ｔ ５／８９（ＯＪ １９９２、３４８）において、審判部は、すべての

下位の請求が取り下げられた場合に限り、その決定を、主請求の拒絶に限定す

ることができることを確認した。この原則は、Ｔ ７８５／９１およびＴ ８

１／９３においても確認された。Ｔ ５／８９の後、Ｔ ８６１／９７におい

て審判部は、明示的に維持された予備的請求があるときに、主請求だけを基礎

として特許無効を決定することは、ＥＰＣ １９７３第１１３条（２）の違反

となると述べた。 

 Ｔ １５５／８８において、審判部は、特許権者に対し、何かの請求を取り

下げることを要求することができないことを明確にした。 

 主請求に加えて一つ以上の予備的請求を提出して、それらのいずれも取り下

げなかった場合、異議部は、その決定において、なぜ連続した請求の各々がな

ぜ受け入れられず（（１）ＥＰＣ １９７３の規則５７（１）及びＥＰＣ １

９７３の規則５８（２）に基づく裁量の実施により）、あるいはどのような実

体的根拠に従い許可されないのか理由を示さなければならない。Ｔ ２３４／

８６、ＯＪ １９８９、７９を参照。 

 異議部が主請求または先行する予備的請求がなぜ許容可能でないのかに関す

し決定の理由を示すことなく下位の予備的請求を許容する場合、Ｔ ２３４／

８６およびＴ ４８４／８８の場合と同様に、その決定は無効かつ何の法律的

効果も生じさせないものとして破棄され、相当な手続違背を根拠としてその審

判手数料が返済されることになる。Ｔ ８４８／００において審判部は、特許

権者が、異議申立から生じ、求められる保護の範囲を制限することによって異

議申立てにおいて挙げられた異議申立の理由に適合させようとする請求項への

補正を提案する場合、これは通常、許可された時点での請求項によって保護さ

れている主題の放棄と解釈されるべきではないというＴ １５５／８８の決定

の論法に同意した。しかし、この（審判部の）陳述は、補正された請求項一式

をどう解釈すべきかについて影響を与えなかった。なぜなら、出願当初の特許

明細書の主題を放棄しなくても請求項の限定が可能であるからである。 

 Ｔ ９６１／００によると、権限のある機関によって許可不可能か、又は受

け入れし難いと判断されているような請求を提出し維持することは、当事者の

手続上の権利である。当事者がそのようにする場合、権限のある機関はそれに

対し決定をしなければならない。例えば、もしそれが許可不可能であるか又は

受け入れ不可能である場合（Ｔ １１０５／９６、ＯＪ １９９８、２４９を

参照）には、それを拒絶しなければならない。しかし、単にそれを無視したり、
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あたかも請求が存在しないかのように当該事件を取扱うことができない。それ

は実質的に手続違背となる。 

３．５ 審判手続 

Ｔ ９１１／０６において、審判部は、Ｇ ９／９１（ＯＪ １９９３、４０

８）において表明されたように、裁判手続における一般原則を審判を請求して

いる特許権者の請求の順位に適用することは、当事者系の審判手続きの目的と

は一致しないかもしれないと述べた。審判部の意見では、審判において、審判

を請求している特許権者が新規な請求に加え、第一審決定の正当性についての

審査をも下位順位請求として請求している場合に、その新規な請求を審査する

ことは、実質的に、審判手続を第一審手続きの単なる継続へと格下げさせる。

但し、審判手続きが第一審の手続きとはまったく別個かつ独立だったことはＥ

ＰＣの一般の論理から明らかである。審判部は、第一審審査及び異議申立手続

きにおける出願人または特許権者からの主請求と予備的請求の場合、欧州特許

庁は、これらの請求の順位に拘束されることは、審判部のいくつかの決定に加

えてＥＰＯ Ｎｏ．１５／０５（ｒｅｖ ２）、ＯＪ ２００５からのＬｅｇ

ａｌ Ａｄｖｉｃｅにおいても認められていたとを指摘した。しかしながら、

この原理は、審判部での第二審手続きに必ずしもあてはまらなかった。前述の

観点から、第一審の部門がその部門に提示された請求の要旨を正しく評価して

いたかどうかについて審判部が最初に審査することは、審判の目的に沿うと考

えた。従って、問題になっている件において、新規な補正された請求項を審査

する前に、付与された特許の維持を拒否した決定の正当性について先ず審査し

なければならない。 
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８０８～８０９頁 

４．３ 補正がされた場合の追加サーチ 

 Ｔ５０３／９６において審判部は、限定的な補正に関する追加サーチの必要

性の基準について検討した。ガイドライン拘束性の補正書に関して付加的な検

索の必要の基準を考慮した。審判部はＢ―ＩＩＩ、３．５（旧版）を参照した。

そこには、「原則として、それが可能でかつ合理的である限り、サーチはクレ

ームが包含する要旨、又は合理的に包含することを期待される要旨をカバーす

べきである。」）と記載されている。審判部は、特定の場合に追加サーチを実

行すべきか否かは異議部の行政裁量の問題であると述べた。しかし、この裁量

を行うときに不適当な基準が適用される場合、裁量が相当に行われたかどうか

に関する疑いが必然的に生じるであろう。 

 異議申立て又は審判において請求項の補正がされる場合、この種の補正書は、

ＥＰＣ（Ｇ ９／９１、ＯＪ １９９３、４０８、理由１９）の要件の整合性

に関して十分に審査される。したがって、追加サーチの潜在的な必要性に関し

意見を述べ、完全な審査を実行することは（ガイドラインＤＶＩ、５ ― 旧版）、

異議申立人にとっては不適当ではなかった。追加サーチが必要であるか否かに

ついての判断と、必要であると判断された場合の追加サーチの義務は、ＥＰＯ

の事務管理の問題である。 

 


