
漏れのない権利化を図る上で重要な分割出願

制度については，日本及び外国で近年新たな方

向性の検討がなされている。そして，その一部

1 ．はじめに

が平成18年特許法改正として導入された一方

で，議論や結論を今後の継続検討項目としてい

るものもある。そこで，分割出願制度の平成18

年法改正に対する運用上の留意点と，今後の継

続検討項目について，外国における議論等も踏

まえて，出願人及び第三者の双方の立場から

様々な観点で検討する。

なお，本稿は2006年度特許第１委員会第４小

委員会のメンバーである，鈴木徳之（日立建機），

豊田義元（NTTデータ），後藤康徳（武田薬品

工業），森島毅（三菱電機），湊祥一（コニカミ

ノルタテクノロジーセンター），石原雄一（日

立製作所），谷川克己（JFEスチール），中島重雄

（日本ビクター），田村健一（日産自動車），

清水宏祐（三菱化学），塩h綾子（塩野義製薬），

中嶌裕司（チッソ・小委員長補佐），下坂直樹

（日本電気・小委員長補佐）及び中村敏夫（田

辺製薬・小委員長）が担当した。
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抄　録 「知的財産推進計画2005」に基づき分割出願制度の改正に関して議論がなされ，その一部
が平成18年法改正に加えられた。また，欧州，米国，中国等でも時期を同じくして分割出願制度見直
し等の議論がなされている。そこで，当小委員会では，平成18年法改正に加えられた「分割の時期的
制限の緩和」及び「分割出願の補正制限」の運用上の留意点等について検討を加えると共に，今後の
継続検討に付された「累次・長期にわたる分割出願の制限」，「新規事項付加の拒絶理由化」等の項目
について，日本における議論及び外国における議論を参考にして検討を行ったので，その詳細につい
て報告する。

特 許 第 １ 委 員 会
第 ４ 小 委 員 会＊

国内外の分割出願制度の見直しについて
――改正分割出願制度（日本）を中心に――

＊ 2006年度　The Fourth Subcommittee, The First
Patent Committee
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分割出願制度は，二以上の発明を含む特許出

願の一部を，新たな特許出願とすることができ

る制度であり，分割出願の出願日は，もとの特

許出願の出願日に遡及する（特許法44条）。パ

リ条約においても，特許出願の分割について規

定している。第４条Ｇ（1）において，審査によ

り特許出願が複合的であることが明らかになっ

た場合には，特許出願人は，その分割された各

出願の日付としてもとの出願の日付を用い，優

先権の利益があるときは，これを保有する。ま

た，同条（2）において，特許出願人の発意によ

る場合も特許出願を分割することができるこ

と，また，この場合には，各同盟国がその分割

を認める場合の条件を定めることができる，こ

とを規定している。

分割出願制度の趣旨については，最高裁判例

［最高裁昭和53年（行ツ）101（昭和55年12月18

日）；最高裁昭和53年（行ツ）140（昭和56年３月

13日）］１）において，下記の通り言及されている。

「…特許制度の趣旨が，産業政策上の見地か

ら，自己の工業上の発明を特許出願の方法で公

開することにより社会における工業技術の豊富

化に寄与した発明者に対し，公開の代償として，

第三者との間の利害の適正な調和をはかりつつ

発明を一定期間独占的，排他的に実施する権利

を付与してこれを保護しようとするにあり，ま

た，前記分割出願制度を設けた趣旨が，特許法

のとる一発明一出願主義のもとにおいて，一出

願につき二以上の発明につき特許出願をした出

願人に対し，右出願を分割するという方法によ

り各発明につきそれぞれもとの出願の時に遡っ

て出願されたものとみなして特許を受けさせる

途を開いた点にあることにかんがみ，…特許出

願により自己の発明内容を公開した出願人に対

しては，第三者に対して不当に不測の損害を与

えるおそれのない限り，できるだけこれらの発

2 ．分割出願とは 明について特許権を取得する機会を与えようと

するのが，特許制度及び分割出願制度に一貫す

る制度の趣旨である…。」（下線は筆者らによる）

産業財産権保護の一層の強化のため，知的財

産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2005」

に基づき，産業構造審議会（以下，「産構審」

という）知的財産政策部会特許制度小委員会，

同小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググ

ループ，及び（財）知的財産研究所（以下，「知

財研」という）において，フロントランナーの

戦略的（多面的）な権利取得支援，制度の国際

調和，権利取得に係る出願人・特許庁の負担の

低減，出願人間の手続の公平性の観点から「分

割出願制度・補正制度の見直し」等について議

論がなされ，種々の報告書２）～５）が出されてい

る。そのうち，平成18年法改正に直接結びつく

2006年２月の産構審の報告書３）によれば，上記

特許制度小委員会において，下記（1）～（4）の

議論がなされたことが報告されている。

3．1 検討経緯

3 ．日本の分割出願改正法
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（1）分割時期の緩和

① 査定後の分割可能化

② 変更箇所へのアンダーラインのルール化

③ 分割出願に関する説明資料の提出要請

④ もとの出願と分割出願についての審査の

近接着手

⑤ 特許電子図書館における分割出願情報の

充実

⑥ 分割出願への新規事項付加の拒絶理由化

（2）分割出願制度の濫用防止

① 分割出願の補正制限

② 累次・長期にわたる分割出願の制限

（3）分割出願の内容的制限の緩和

（4）一部継続出願制度，国内優先権制度
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これらのうち，（1）①及び（2）①の２項目

が，平成18年改正法に盛り込まれることとされ

た。また，（1）の②及び③が審査基準に記載さ

れ，（1）④が特許庁にて，（1）⑤が工業所有権

情報研修館にて対応されることとなった。上記

２項目の改正は，2007年４月１日以降の出願に

適用される（但し，2007年４月１日以前の出願

を４月１日以降に分割した分割出願には適用さ

れない。）。上記２項目の改正の内容及び留意事

項等については，後述の3．2節及び3．3節にて

詳述する。

他方，（1）⑥，（2）②，（3）及び（4）につい

ては，検討の結果，今後の動向・欧米の制度分

析等を踏まえて継続検討することとされ，今回

の法改正には含められなかった。これら４継続

検討項目については，諸外国の改正動向等を参

照し，後述の５章にてその是非を検討する。

（1）趣　旨

法改正前の制度においては，出願を分割でき

る時期は，明細書等について補正をすることが

できる期間内に制限されていた。

このため，拒絶理由が通知されることなく特

許査定がなされると出願を分割する機会が得ら

れないため，出願を分割する機会を確実に確保

するために，クレームに故意に特許性のない発

明を記載する事例や事前に念のため分割出願を

行う事例があった。また，拒絶査定後に出願を

分割することが認められていなかったため，拒

絶査定を受けた後，出願を分割する機会を得る

目的で拒絶査定不服審判を請求する事例が見ら

れた。

そこで，特許査定後及び拒絶査定後の分割出

願を可能にすることにより，多面的・網羅的な

権利取得の容易化に加えて，出願を分割する機

会を確保するための特許性のないクレームの作

成や事前に念のために行う出願の分割や拒絶査

3．2 分割出願の時期的緩和６）

定後に出願を分割する機会を得るための拒絶査定

不服審判の請求といった手続の無駄を省くことを

趣旨として分割出願の時期的緩和が行われた。

なお，欧米では，特許許可通知後，特許が発

行されるまでの期間も出願の分割が認められて

おり，さらに米国においては，拒絶査定に相当

する通知後にも継続出願を行うことが可能とな

っていることから，欧米制度との国際調和も図

られたことになる。

（2）改正内容

法改正により，分割出願の時期的制限が緩和

され，図１に示すように，特許査定後又は拒絶

査定後の一定期間（30日）にも，分割が可能と

なった（44条１項２号，３号）。ただし，特許

査定後においては，設定登録前に限られる。こ

こで，特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の

請求可能期間が職権または請求により延長され

た場合には，連動して分割可能な期間も延長さ

れる（同条５項，６項）。

拒絶査定不服審判請求以降の分割可能期間

は，改正前と同様，明細書等について補正をす

ることができる期間に限られており，拒絶査定

不服審判請求後の特許査定７）及び拒絶査定不服

審判請求後の拒絶査定８）は44条１項２号及び３

号で除外されている。なお，特許をすべき旨の

審決は特許査定とは異なる処分であることか

ら，特許をすべき旨の審決後に出願を分割する

ことはできない。
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図１　分割可能期間
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（3）留意事項

① 特許査定後及び拒絶査定後の分割につい

ては，分割出願の明細書等が「分割出願の明細

書等に記載された事項が，原出願の分割直前の

明細書等に記載された事項の範囲内であり，か

つ原出願の出願当初の明細書等に記載された事

項の範囲内であること」を満たす必要がある。

すなわち，明細書等について補正をすることが

できる期間内にした分割出願では，補正により

原出願の出願当初の明細書等から削除した事項

についても，分割出願に係る発明とすることが

可能であるが，査定後の分割出願ではこのよう

なことができない。

査定後に分割する予定の発明は原出願の明細

書等からできるだけ削除しないか，削除が必要

な場合には削除時に分割しておくことなどに注

意を払いたい。

ただし，誤って削除した場合であっても，拒

絶査定された場合であれば，拒絶査定不服審判

を請求し，所定の期間内に分割出願することに

よって削除した部分をその分割出願に係る発明

とすることが可能である。

② 特許査定後の分割については，設定登録

前に限られるため，特許査定の謄本の送達後30

日以内でも，登録されると出願を分割すること

ができない点に留意する必要がある。

特許料を個別納付する場合には，早期に納付

してしまうと30日間が確保できなくなる恐れが

あるため，特許査定後に分割するのであれば，

個別納付は早期にしない方がいいであろう。

③ 出願を分割するに当たり，上申書の提出

が必要とされる点に留意する必要がある９）。詳

細については，知財管理Vol .57（6），P.967

（2007）掲載のＱ＆Ａを参照されたい。

（1）趣　旨

特許庁によると６），趣旨は以下の通りである。

3．3 分割出願の補正制限６）

法改正前の制度においては，親出願の審査に

おいて既に通知されている拒絶の理由を解消し

ないまま出願を分割することが可能であった。

このため，「権利化時期を先延ばしすることの

みを目的として」，あるいは「別の審査官によ

り異なる判断がなされることを期待して」，同

じ発明を繰り返し分割するという分割出願制度

の濫用が行われているという指摘があった。ま

た，今改正により分割の時期的制限が緩和され

ることにより，このような分割出願制度の濫用

が助長されるおそれがあるとの指摘もあった。

そこで，出願人に対し，他の特許出願の審査に

おいて通知された拒絶理由を十分に精査するよ

う促すことにより，分割出願制度の濫用を防止

する仕組みとして，分割出願の補正制限が導入

された。

（2）改正内容

分割出願の審査において，審査請求時に出願

人が知り得る状態にあった，他の特許出願の審

査において通知済みの拒絶理由が解消されてい

ない場合には，１回目の拒絶理由の通知であっ

ても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同

様の補正制限10）を課すこととする（50条の２，

17条の２・５項，53条）。例えば，図２におい

て孫出願はその審査請求時に親出願の拒絶理由

を知ることができ，拒絶理由が同一であるため，

最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と同様
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図２　分割出願の補正制限
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の補正の制限が課される。他方，子出願はその

審査請求時に親出願の拒絶理由を知り得ないた

め，拒絶理由が同一であっても最後の拒絶理由

通知に対する補正の制限と同様の補正の制限は

受けない。

（3）留意事項

他の特許出願とは，一の特許出願から分割さ

れた一連の特許出願であり，出願人が名義変更

されたものも含む，出願時が同一の特許出願

（優先日同一ではない）である。これらの審査，

拒絶査定不服審判，再審及び前置審査において，

分割出願の審査請求前に出願人が知り得る状態

にあった拒絶理由通知に係る拒絶の理由が，分

割出願の審査において考慮される。補正却下決

定，拒絶査定でのみ指摘された事項は対象外で

ある。出願人が知り得る状態にあった拒絶理由

通知とは，分割出願の審査請求前に出願人に到

達した拒絶理由通知や出願人が閲覧することが

できた拒絶理由通知である。

分割出願の補正制限の適用は，他の特許出願

の審査において通知済みの拒絶理由が本願にお

いて解消されているか否かで判断される。他の

特許出願に係る発明と実質同一の発明に変更し

ても，拒絶理由が解消されたことにはならない。

そのため，出願人は，分割出願の審査請求前に，

他の特許出願で通知された拒絶理由の内容を十

分に検討し，必要であればクレームを補正する

ことが求められる。この際，クレームに権利化

が必要な「発明」を漏れなく加えておくと，万

が一，審査において最後の拒絶理由通知に対す

る補正の制限と同様の補正の制限が適用された

としてもクレームの削除あるいはクレームを減

縮することによって必要な権利を取得すること

が可能である。

また，「他の特許出願」に拒絶理由が通知さ

れる前に分割出願の審査請求を済ませておけ

ば，最後の拒絶理由通知に対する補正の制限と

同様の補正の制限は課されない。１つの特許出

願から複数の国内優先権出願をした場合，それ

らは出願時が異なるため，50条の２の通知によ

る補正制限は適用されない。

米国では，特許出願件数が増加（2005年：38

万件［前年比 8.1%増］）して，審査の滞貨

（Backlog）が問題となっている。また，その

原因の一つが継続出願（CA）のためと考えら

れている11）。そこで，CAの回数制限が2005年

特許法改正案HR2795にも含まれていた。一方，

米国特許商標庁は，「21世紀の特許審査に着目

した米国特許法規則の改正案」を2006年１月３

日に公開し，同年５月８日までパブリックコメ

ントを募集した。

本改正案において，分割出願に関しては，

PCT規則により発明の単一性がないとされた

場合や，限定／選択要求に基づく場合などで先

の出願で選択されなかった発明についての非自

発的な分割しか認められない。また，最初の出

願で選択されなかった発明は，最初の出願の出

願日の利益を享受しようとすれば，最初の出願

が係属している間にすべて分割出願をする必要

もある。

また，本改正案において，CA，継続審査要

求（RCE）に関しては，１回のみ権利として

認められ，２回目以降は補正書，意見書，証拠

が早く提出できなかったことを立証した場合の

み可能とされる。

本改正案に対するパブリックコメントでは，

事前の分割出願が増えて，逆に審査増大を招く

ことや，インタビューの増加などにより一つ一

つの審査に時間がかかって審査増大を招くこと

など，多数の反対意見が寄せられた。今後の本改

正案がどのように取り扱われるかは注目される。

4．1 米　　国

4 ．外国の分割出願の見直し状況
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本改正規則は，施行後の出願のみならず，施

行された時点で既に係属している出願にも適用

されることとなっている。また，施行は公布後

最短で30日後とされている。このため，出願人

としては，「審査において自発的な分割が必要

になる可能性がある特許出願」や，「選択要求を

受けている特許出願において，選択しなかった

クレーム」，「明細書には記載されているが，ク

レームには記載されていない発明」等を有する

係属中の特許出願については，公布後30日以内

に分割出願を行うことを検討すべきと考える｡

欧州における分割出願は，先の出願の当初明

細書に記載されていない新規事項を含めてはな

らない（EPC76条（1））。分割出願でクレームで

きる発明は，先の出願のクレームに記載の発明

に限定されず，当初明細書に記載されたいかな

る発明でもよい。また，分割出願からさらに分

割出願をすることも許容されている12）。ところ

が，近年，多世代に渡る分割出願の取扱い等に

ついて新たな判断を示す審決が何件か出されて

混乱が生じたため，76条（1）の解釈に関する複

数の争点について３件の拡大審判（G 1/05，G

1/06，G 3/06：併合）が提起された。本拡大

審判の争点に関連する分割出願の審査・異議申

立は当事者が申し立てた場合，本拡大審決が出

されるまで審理が中断されるとのEPO長官の

通知が出された（2005. 11. 2付け通知，2006. 9.

1付け通知）13）。以下に，各争点に分けて，審決

の経緯等を報告する。

（1）孫出願が親出願の出願日の利益を享受で

きる条件は何か？＜争点１＞

争点１に関しては，T 904/97，T 1158/01，

T 555/00，T 643/02，T 655/03の審決で様々

な判断がなされている。代表的なものとして，

T 1158/0114）は，その条件とは「孫出願が子出

4．2 E P C

願に対して新規事項の付加がなく（76条（1）に

適合），子出願が親出願に対して新規事項の付

加がないこと（76条（1）に適合）」とする。他方，

T 555/00及びT 1409/05（（3）項に後述）では，

その条件は「孫出願に記載された全事項が，子

出願にも親出願にも記載されていること（孫出

願が子出願及び親出願の双方に対して新規事項

付加がないこと）」とする。

（2）孫出願でクレームできる範囲は，子出願

のクレームに記載された発明に限定され

るか？＜争点２＞

子出願のクレーム範囲に限定されないとの運

用であったが，３件の審決（T 720/02，T

797/02，T 90/03）で子出願のクレーム範囲に

限定されるとの判断がなされた。その概要は以

下の通りである。出願人が独占権を取得しうる

範囲を第三者が予測できるという公平の観点か

ら言えば，親出願の特許後，かなりの時間が経

過した時期になされる孫以降の出願は問題があ

る。子出願で明細書にのみ記載されている発明

を，後にクレームする孫出願は第三者に法的不

確実性を与えることになる。従って，孫出願を

分割できる範囲は，子出願のクレームに記載さ

れた発明である。

（3）拡大審判G 1/06

上記の争点１及び争点２に関連して下記の質

問が付託された。
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《G 1/06 付託質問》

（1）親出願及びそれに続く多世代の分割出

願群において，分割出願に記載の全事

項が先行する出願のそれぞれの当初明

細書に記載された事項から直接的，一

義的かつ別々に導き出されることが，

当該分割出願が76条（1）第２文の要件の

必要十分条件であるか？

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



G 1/06に質問を付託した審決T 1409/0515）の

概要を以下に記載する。

＜争点１＞　T 904/97，T 555/00，T

1158/01の根拠は種々理由によって問題がある。

76条の本来の趣旨は分割出願で追加される新規

事項について特許保護されることを防ぐことに

ある。孫出願に記載された事項が，先行するす

べての出願（子出願，親出願等）の当初明細書

に記載されていたかを審査すべきである。この

原則は，T 655/03，T 643/02とT 555/00にも

言及されている。EPCには，後発的に分割不適

法で無効となる出願についての概念は書かれて

いないため，子出願，親出願の後発的な分割不

適法は，孫出願の有効性に影響しない。分割出

願に記載されたものが，その先行する各々の出

願（子出願，親出願等）に記載されたものから

直接的，一義的かつ別々に導かれるものであれ

ば，76条（1）の要件が満足されると，本審判部

は考える。

＜争点２＞　T 276/97及びT 873/04で，76

条（1）における“content of the earlier applica-

tion as filed”（先の出願の当初明細書の内容）

の意義がクレームに限定されず，出願書類全体

であると判断されていた。しかし，この判断が，

T 720/02とT 797/02で反対されたが，本審判

部ではこれら審決はEPCに何ら基づかず，疑問

であると考える。また，これら審決は76条（1）

の“content of the earlier application as filed”

を狭く解釈することで，出願人による分割の濫

用を防止するというが，その理由には同意でき

ない。

以上，争点１及び２について，76条（1）の解

釈統一のため，拡大審判に質問を付託すること

にする。

（4）拡大審判G 1/05，G 3/06

76条（1）の適法性の対象が，分割出願の当初

明細書であって，その時点で違法であった場合

はその後の補正で違法を治癒できるのか否かの

質問が付託された。

G 1/05に質問を付託した審決T 39/0316）の概

要につき，以下に説明する。

分割出願に新規事項が含まれている場合，分

割要件具備のために補正で新規事項を取り除く

ことができることはEPOで確立されている。

しかし，EPC 76条（1）とほぼ同文の1977年英国

特許法で，そのような補正は認められないとの

英国特許裁判所判決（“Hydroacoustics”17））が
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（2）上記条件が十分ではないのであれば，

同条（1）第２文は，下記（a）又は（b）の追

加要件を要求しているか？

（a）分割出願クレーム発明が直前の出願

のクレームに記載されていること，

（b）分割出願のすべての先行する出願

が76条（1）に違反しないこと。

《G 1/05 付託質問》

（1）分割出願時に先の出願の内容を超えて

いたために76条（1）の要件を満足しない

分割出願は，有効な分割出願とするた

めに後に補正することは許されるか？

（2）質問（1）の回答が「許される」である場

合，先の出願がもはや係属していない

時であっても，補正は許されるか？

（3）質問（2）の回答が「許される」である場

合，76条（1）及び123条（2）の他に補正を

制限する要件はあるか？分割出願時の

クレーム発明に含まれない発明に補正

することは許されるか？

《G 3/06 付託質問》

・分割出願時に先の出願の内容を超えてい

たために76条（1）の要件を満足しない分割

出願に基づく特許は，100条（c）の異議理

由を解消させて当該要件を満たすように

異議中に補正することは許されるか？

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



あり，1991年にEPOの手続きに合致するよう

に特許法を改正したが，EPC 76条（1）は修正さ

れていない。また，EPC改正会議の資料によれ

ば，分割出願に含まれた新規事項を取り除くこ

とは認めないとの発言が記録されている。以上

より，本審判部は，分割出願に含まれた新規事項

を取り除く補正は認めるべきではないと考える。

その点についての質問を拡大審判に付託する。

G 3/06に質問を付託した審決T 1040/04で

は，「G 1/05の質問は審査段階のみであったた

め，特許後についても質問することにする」と

いうことで上記質問が付託された。

（5）その後

その後，これら拡大審判について審決等が出

された。注記18）に簡単に紹介する。

中国では，審査基準にあたる「特許審査指南」

が改正され，2006年７月１日より施行された。

この改正によって，旧審査指南では明確ではな

かった分割出願の分割出願（孫出願）が可能な

時期は，「最初の原出願」が基準である旨が明

記された。また，親出願が拒絶査定を受けた場

合に，拒絶不服審判請求をしなくても分割出願

が可能となった。

改正後の特許審査指南によれば，分割出願が

可能な時期としては，①最初の原出願の係属中

はいつでも，②最初の原出願の特許査定から２

ヶ月後まで，③最初の原出願の拒絶査定から３

ヶ月後まで，但し審判請求を行えば，審判また

は上訴係属中は分割可能，ということになる。

なお，例外として審査官により単一性の拒絶理

由を受けた場合には，上記規定にかかわらず分

割は可能である。

最初の原出願の特許査定から２ヶ月経過した

場合，或いは拒絶査定から３ヶ月経過後で審判

請求を行わない場合，には上記例外を除き分割

4．3 中　　国

出願（孫出願を含む）が不可能になる点，注意

が必要である。

本改正は，出願日に関係なく，2006年７月１

日以降に係属しているすべての出願に対して適

用される。

（1）産構審における議論

2006年２月の産構審の報告書３）によれば，知

的財産政策部会特許制度小委員会において，分

割出願制度の濫用を防止するといった趣旨か

ら，「一の出願から分割できる出願の件数の制

限」，「分割世代数の制限」，「分割可能時期の一

定期間内への制限」等の累次・長期にわたる分

割出願自体の制限を行うことが検討されていた

が，この制限によって，「技術標準の規格策定

に合わせて必須特許を取得する場合等，必ずし

も濫用とはいえない場合にも分割出願による権

利化の途を閉ざしてしまう可能性」があること

から，今後，継続検討されることになった。こ

のような制限を設けることが議論されることに

なったのは，分割の時期的制限が緩和されるこ

とにより，分割出願制度を濫用した出願が増え

ることが危惧されたためである。

分割制度の濫用については，同報告書３）にお

いて，「分割出願制度の本来の趣旨と必ずしも

合致せず，行き過ぎた場合については制度の濫

用といえる」と言及されており，具体的には，

①他社製品の動向をみてその製品をカバーする

特許を取得するために，拒絶査定が確定するこ

とを回避し，出願を特許庁に係属させておく手

段として利用される事例，②別の審査官による

異なる判断を期待して実質的に同じ発明につい

て繰り返し分割出願を行うといった事例，及び

③侵害訴訟で係争中の権利者が関連する分割出

願を係属させておき，訴訟の状況に合わせて権

5．1 累次・長期にわたる分割出願の制限

5 ．議　　論
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利化する事例が挙げられている。

（2）議　論

分割出願の制度趣旨については，最高裁昭和

53年（行ツ）140（昭和56年３月13日）１）において，

「自己の発明内容を公開した出願人に対しては，

第三者に対して不当に不測の損害を与えるおそ

れのない限り，出来るだけこれらの発明につい

て特許権を取得する機会を与えようとするのが

特許制度及び分割出願制度に一貫する制度の趣

旨である」と言及されている。この判例に基づ

くと，出願人が一旦公開した発明を，公開され

ている範囲内で分割出願する行為自体は，通常

の場合，第三者に不当に不測の損害を与えるこ

とがないことから，許容される範囲の利用方法

であり，①や③については，極端な場合を除き，

分割出願は濫用的な使い方とはいえないと考え

られる。また，①，③において，実質的に同じ

発明について単に分割出願を繰り返しているだ

けであれば，導入される補正制限によって，制

限を受けることになる。②については，元の出

願と同じ審査官が分割出願に関しても審査を行

うように運用されることから，既に対策が取ら

れており，実質的に同じ発明について繰り返し

分割出願を行った場合には，同様に導入される

補正制限が効果的に機能すると考えられる。

産構審の報告書で挙げられている分割出願制

度の濫用については，分割出願の補正制限の導

入によって，今後，解消していくものと考えら

れ，分割可能時期や分割世代数を制限する，累

次・長期にわたる分割出願の制限の制度導入

は，不要であると考える。

逆に，分割出願に過度の制限を加えることの

方が，出願人に網羅的な権利取得の途を閉ざして

しまう危険性が高く，出願人に重要な特許の取得

を困難にしてしまう弊害が生じる恐れが高い。

（1）産構審における議論

分割出願における新規事項付加の拒絶理由化

について，2004年10月の産構審の報告書２）によ

れば，知的財産政策部会特許制度小委員会特許

戦略計画関連問題ワーキンググループにおいて

以下の議論がなされた。現行分割制度では，補

正により出願日が変動したり，無効審判におい

て出願日が変動するなど法的安定性を損ない，

また出願日の変動で改正法の適用関係が変動す

ることによって審査手続きが複雑になるなどの

弊害が指摘されている。そこで，欧米と同様，

親出願に開示のない新規事項が分割出願中に含

まれる瑕疵があった場合には，出願日遡及をさ

せて拒絶理由・無効理由として取り扱うべきと

結論付けられた。しかし，その後，2006年２月

の産構審の報告書３）では，上記理由があるもの

の，そのような制度の下では分割出願に新規事

項を付加した場合の取扱いが現行制度より厳し

くなる（新規事項を含んだ分割出願［子出願］

をさらに分割した出願［孫出願］は新規事項付

加の拒絶理由を解消できなくなる）可能性もあ

るため，欧米の制度を十分検討した上でどのよ

うな仕組みが望ましいか検討することが適当と

の結論に変更された。

（2）欧米の制度

欧州の制度及びその議論については4．2章で

詳述した。欧州の現在の運用では，分割出願に

新規事項が付加されて分割不適法となれば，

EPC 76条（1）の文言に従って出願自体では無い

と扱われて拒絶・無効とされる。子出願が分割

不適法であれば，子出願は出願ではないので，

孫出願も出願ではないものから分割されたとい

うことで無効にされているが，その運用につい

て現在，拡大審判G 1/06が争われている。日

本では，子出願が新規事項を含んで特許された

5．2 新規事項付加の拒絶理由化
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場合，訂正によって当該瑕疵を治癒し得るが，

欧州では子特許がEPOに係属していなければ，

治癒できないために事態は深刻である。

米国においては，分割出願に新規事項を付加

することはCIP制度下，合法的に行われる。そ

こで，孫出願が親出願の出願日の利益を享受で

きるかは，新規事項の有無ではなく，孫出願の

クレーム発明についての「開示内容の継続性

（Continuity of Disclosure）」が要件となる19）。

すなわち，孫出願のクレーム発明が，子出願と

親出願の双方に米国特許法112条第１段落の要

件に従って記載されていることが必要となる。

もし孫出願のクレーム発明が親出願には記載さ

れていたが，子出願では削除されていれば，開

示内容の継続性がないために親出願の出願日の

利益を得ることはできない。

（3）検討方針

米国の制度は新規事項付加を容認する制度で

あるため，新規事項を拒絶理由とする日本の制

度への導入は好ましくないと考えた。ついては，

欧州の制度を参考にして出願人及び第三者の利

害得失を検討することで，日本の望ましい分割

制度を検討することにした。検討項目としては，

産構審の報告書で継続検討事項とされた「新規

事項付加の拒絶理由化」（下記ポイント１）に

加えて，新規事項付加を拒絶理由とする欧州に

て現在，拡大審判G 1/06で争われている項目

（下記ポイント２）も併せて検討する必要があ

ると考えた。

以下に２つのポイントに分けて検討を進める。

［ポイント１］

分割出願に新規事項が付加された場合，

出願日を繰下げるか，拒絶理由とするか？

［ポイント２］

子出願が新規事項付加で拒絶される場合

に，孫出願も拒絶されるか？

（4）ポイント１について

「出願日繰下げ」は，2004年10月の産構審の

報告書２）に記載の通り，出願日が変動すること

によって適用される改正特許法が変化（審査請

求期限，審査請求料，年金，補正の制限，36条

等）し，新規性・進歩性・39条等の基準日及び

特許満了日の変化等が生じるため，法的安定性

が損なわれ，出願人にとっても，第三者にとっ

ても問題が多いと思われる。東高裁 平成13年

（行ケ）134では，分割不適法でありながら，補

正却下した審決を取消して，繰下がった出願日

の特許法によって新規事項と判断すべきとされ

た。特に，２世代以上の分割では，子出願，孫

出願等で繰下がる出願日が複数存在するため，

さらに複雑となる。一方，「拒絶理由化」の場

合には，出願日が変動しないため，上記の問題

は存在しない。

また，親出願の公開後に分割出願をした場合

は，「出願日繰下げ」であれば親出願の公開に

より新規性・進歩性欠如で拒絶される場合が多

く，「拒絶理由化」の取扱いと大差がないこと

になると思われるが，親出願の公開前に分割出

願をした場合は「出願日繰下げ」では上記理由

で特許性が否定されないため，特許保護の観点

では有利とも思われる。しかし，新規事項を含

みうる出願を行うのであれば，通常，先の出願

から１年以内に国内優先権を利用して出願した

ほうが安全である。また，分割出願の目的から

考えると，親出願の公開前に分割出願を行うこ

とは多くないと思われ，また2004年10月の産構

審の報告書２）によれば公開前の分割出願件数は

多くないようであった（拒絶理由通知前の分割

は全分割出願の約３割）。

以上の通り，「出願日繰下げ」のほうが特許

保護の観点から若干有利との側面は否めない

が，上記の法的安定性を鑑みると「拒絶理由化」

が望ましいと考える。また，「拒絶理由化」は

国際調和からも好ましいと思われる。
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（5）ポイント２について

本節では，ポイント１の「拒絶理由化」を採

用した場合を想定して，「子出願が新規事項付

加で拒絶される場合に，孫出願も拒絶される

か？」について議論を進める。欧州では，孫出

願が有効であるためには，T 1158/01によれば，

要件（a）「孫出願が子出願に対して新規事項の

付加がなく，子出願が親出願に対して新規事項

の付加がないこと」を要求したが，T 1409/05

（G 1/06に質問付託）は，要件（b）「孫出願に

記載された全事項が，子出願にも親出願にも記

載されていること（孫出願が子出願及び親出願

の双方に対して新規事項付加がないこと）」に

変更すべきと考え，要件（b）の是非について

G 1/06に質問を付託した（4．2節参照）。

そこで，日本の望ましい分割制度において要

件（a）と要件（b）のいずれを選択すべきかを

以下に検討する。

図３を用いて要件（a）と要件（b）を説明す

ると，要件（a）はCase 1を要求し，要件（b）

はCase 1に加えてCase 2でも許容される点で相

違する。

Case 2では，子出願は新規事項が付加されて

いるが，孫出願は親出願及び子出願の双方に対

して新規事項が付加されていない。第三者は親

出願の公開及び子出願の公開を見て，開示が継

続されている発明内容を確認でき，将来，孫出

願で特許化されうることを予見できる。すなわ

ち，かかる発明を孫出願で特許化しても第三者

に不測の損害を与えず，分割制度の趣旨（２章

参照）に基づけば，親出願で公開した発明につ

いて特許権を取得する機会は付与されて然るべ

きと思われる。なお，Case 3のように子出願で

一旦削除された発明を孫出願で再度追加した場

合は，子出願の公開を見て安心している第三者

に不測の損害を与えると考えられるため，当小

委員会では認められるべきではないと考える。

また，子出願が新規性欠如等の理由で拒絶さ

れても孫出願は拒絶されないのに対して，分割

不適法（新規事項付加）の場合のみ孫出願をも

拒絶するのはバランスに欠けるように思われ

る。子出願と孫出願は通常異なる発明をクレー

ムしており，子出願の新規事項付加の瑕疵は，

異なる発明をクレームする孫出願をも拒絶すべ

きほど悪質な瑕疵であるとも思えない。

「孫出願も拒絶される」の制度では，子出願

が係属していない場合（出願取下，出願放棄，

拒絶，特許放棄等）は，子出願を補正・訂正で

新規事項を取り除くことができないため，孫出

願以下すべての世代の分割出願が拒絶されるこ

とになり，出願人の被害は甚大である。

以上より，子出願が分割不適法（新規事項付

加）で拒絶されても，孫出願が子出願及び親出

願の双方に対して新規事項の追加がない限り，

拒絶されない制度が望ましいと考える。

（6）結　論

当小委員会は「新規事項付加の拒絶理由化」

が望ましく，また「多世代分割における孫出願

の分割適法性は，子出願及び親出願の双方に対
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して新規事項の追加がないことのみを要件とす

ること」が望ましいのではないかと考える。

分割制度改正に先立ち，実質同一の複数の発

明の各々に権利を付与することを認めるべきか

否かが議論された３）。

実質同一発明の分割については，多面的・網

羅的な権利取得が可能，特に技術標準に対応し

たクレーム作成が可能，といった利点が期待さ

れるため，その実現へのニーズが存在する。ア

メリカでは，ターミナルディスクレーマ制度20）

を活用することにより，権利範囲が互いに重複

するクレームを含む複数の出願双方の権利化が

可能である。同制度の導入により，日本でも実質

同一発明についての分割が実現可能と思われる。

その一方，下記の理由から，日本では実質同

一発明の分割を認める必要は必ずしもないので

はないかとする意見もある。

① 被疑侵害者に対し複数の権利者が重複し

て権利行使することが想定される等の弊害が予

想されること，

② 分割出願制度についてのみ発明の同一性

の要件を緩和した場合，特許法で同一発明につ

いて定めた他の規定（29条の２，39条）との整

合を図ることが困難であること。

当小委員会は，実質同一を認めるか否かは，

今後の国際調和の方向性によって大きく影響を

受けるため，その動向を踏まえつつ，慎重に検

討すべきと考える。

（1）一部継続出願，国内優先権及びグレース

ピリオド

今後の継続検討事項とされた「一部継続出願，

国内優先権及びグレースピリオド」については

当小委員会は2005年11月にアンケート結果と共

に検討結果を報告した21）。

5．4 そ の 他

5．3 分割出願の内容的制限の緩和

（2）審査基準による運用変更の是非

親出願と分割出願が同一の場合，以前は分割

不適法とされていたが，1994年12月の改訂審査

基準によって分割不適法とはせずに39条違反と

して取り扱うことにされた。欧州では，分割を

適法としながら同日出願であることで一方を拒

絶にしており22），日本の改訂審査基準と相違し

ない。このような取扱いに疑義はないが，法改

正なしに審査基準で変更することは望ましくな

く，できれば早急に44条にその旨を明記するよ

うに改正するのが好ましいと考える23）。パラメ

ーター事件（知高判 平17年（行ケ）10042）でも，

審査基準は審査官にとって基本的な考え方を示

すものであって，法規範ではないとされている。

以上の通り，平成18年法改正に加えられた

「分割の時期的制限の緩和」及び「分割出願の

補正制限」の運用上の留意点等について検討を

加えると共に，今後の継続検討に付された「累

次・長期にわたる分割出願の制限」，「新規事項

付加の拒絶理由化」等の項目について，日本に

おける議論及び外国における議論を参考にして

検討を行った。今後，検討されるであろう分割

制度の国際調和において，本検討結果が参考に

なることを切に期待するものである。
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