
条約第106条１）には，異議部の決定を初めと

してEPOの各部署の決定に対して審判を請求

できることが定められており，条約第107条２）

には請求人適格として，「不利な影響を受けた

当事者」が審判請求できることが定められてい

1 ．はじめに

る３）。異議部の決定に対して，審判請求するこ

とができるか否かは，特許権者にとっても異議

申立人にとっても重要な事項である。「不利な

影響を受けた」とは端的に言えば，認められな

かった異議段階の請求が残っていることという

ことができるが，この解釈が難しい。実際に，

異議段階での，請求の内容，補正や議論の巧拙

によって，異議部の決定に対して不満があって

も審判請求人適格が認められなかったという事

例が多数存在している。

当委員会では，過去の審決４）の中から，異議

段階で補正があった事例について，補正や議論

の内容と，異議部の決定に対する審判請求人適

格の関係を調査した。

本稿は，2007年度の国際第２委員会第１小委

員会において，高橋信一（副委員長；日本ゼオ

ン），栗原譲（東芝），斉藤隆士（旭化成），

高田北斗（富士ゼロックス），滝沢啓太（和光

純薬工業），田中昌子（昭和電工），中易信晃

（トヨタテクニカルディベロップメント），
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国 際 第 ２ 委 員 会
第 １ 小 委 員 会＊

論　　説

EPOにおける異議手続での補正と審判請求人適格

抄　録 欧州特許庁（European Patent Office，以下EPO）の手続において，異議部の決定に対し
て不満がある場合，その後の審判手続で特許の権利範囲等について争うことができるが，異議段階で
の請求の内容，補正や議論の巧拙によって，審判請求人適格が認められない場合がある。審判請求の
可否は，特許権者にとっても異議申立人にとっても重要な問題である。本稿では，過去の審決の中か
ら審判請求の可否が問題となった事例を調査し，異議手続の中で，どうすれば審判請求する権利を留
保することができるかを検討した。

＊ 2007年度　The First Subcommittee, The Second
International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



蒔苗逸人（三菱電機），矢敷哲男（住友電気工

業），山西了（アステラス製薬）が作成した。

参考までに，異議手続における当事者の請求

について簡単に説明する。異議段階で特許権者

は，特許されたクレームで特許を維持すること

を唯一の請求としてもよいが，この主請求の他

に，一つまたは複数の補助的請求（限縮補正を

加えたクレームで特許維持を請求するもの）を

提出することができる。異議段階の審理では，

まず主請求が審理され，主請求のクレームに特

許性がないとされた場合に，第１の補助的請求

が審理され，第１の補助的請求のクレームに特

許性がないとされた場合に，第２の補助的請求

が審理される，というように審理される。従っ

て，上位の請求のクレームよりも，下位の請求

のクレームの方が限縮され，狭くして（特許性

が高くなるように工夫して）提出されることが

多い。

本稿では，簡便のため，「主請求のクレーム」

と「補助的請求のクレーム」を，それぞれ単に，

「主請求」と「補助的請求」と記すことがある。

異議部の決定で維持が認められたクレームを

「維持決定クレーム」と記す。また，審決番号

の，Ｔ○○○○/○○は技術審判部による審決

を，Ｇ○○○○/○○は拡大審判部による審決

を意味する。

異議手続において，特許権者の請求は専ら特

許の維持である。従って，異議部の決定によっ

て特許全体が取消された場合，特許権者は自ら

の請求が認められなかった為に「不利な影響を

受けた」として，異議部の決定に対する審判の

請求人適格を有することとなる（T0368/98な

ど）。

更に，異議部の決定によって特許権者の補助

2．1 審判請求人適格が認められるケース

2 ．特許権者の審判請求人適格

的請求で特許が維持された場合には，特許とし

て認められた補助的請求より上位の請求（例え

ば主請求）で特許を維持することを求めて，特

許権者は審判請求することができる。即ち，異

議部の決定で認められた補助的請求よりも上位

の請求を放棄していなければ，特許権者は，上

位の請求で権利化することができなかったとい

う「不利な影響を受けた」とされる。

T0825/00，T0025/04及びT0562/94では，異

議部の決定において，補助的請求は認められた

ものの主請求が認められなかったため，特許権

者が異議部の決定に対して主請求又は維持決定

クレームよりも上位の請求で特許を維持するよ

う審判請求している。何れのケースでも，異議

部の決定時に，主請求又は維持決定クレームよ

りも上位の請求が存在することが認められたた

め，特許権者は，これらの請求が認められなか

ったという「不利な影響を受けた」とされ，特

許権者の審判請求人適格が認められた。特に，

T0025/04では，異議段階の口頭審理において，

口頭審理の開始時点で提示された特許権者の主

請求の特許性は否定され，口頭審理の過程で提

示した補助的請求の特許性は認められた。その

際に，異議部は，主請求の扱いをどうするかと

特許権者に質問しているが，特許権者は明確に，

審理が進んでも主請求の内容は異議申立時と変

わりはないと回答している。この回答内容は議

事録にも記載されており，審判請求の要件であ

る特許権者への「不利な影響」を受けたことを

立証した。また，T0562/94では，異議部の決

定により，主請求，第１補助的請求いずれも拒

絶されたが，当事者間で請求取下げについて何

ら同意がなかったことから，主請求及び第１補

助的請求が残っていることが認められた。その

結果，これらのケースでは特許権者の審判請求

人適格が認められた。
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特許権者は，異議手続により決定した維持決

定クレームの範囲に納得できず，より広い範囲

で権利化するために審判請求することが多い。

しかし，異議部の決定直前において，特許権者

には唯一の請求しかなく（補助的請求を提出し

ていない場合，又は取り下げた場合）その請求

で特許が維持された場合や，（補助的請求を提

出していた場合でも）主請求で特許が維持され

た場合には，特許権者は異議部の決定に対して

「不利な影響を受けた」ことにはならないため，

特許権者の審判請求人適格は認められない。

T0204/00，T0296/02，及びT0676/04では，

異議段階の口頭審理において提出された特許権

者の請求が認められて維持された特許に関し，

特許権者がそのクレーム範囲を不服とし，維持

されたクレーム範囲より広い範囲を求めて審判

請求した。しかし，いずれのケースにおいても，

特許権者は，特許性が認められた請求以外の全

ての請求を，異議段階での口頭審理中に取り下

げており，最終的に請求は一つしか残されてい

なかった。そのため，特許権者は，異議部の決

定によって不利な影響を受けていないとされ，

審判請求人適格が認められなかった。また，

T0452/04では，異議部の決定で維持された特

許に関し，特許権者がその権利範囲を不服とし

て，先に提出した主請求（異議手続中になされ

た補正以前のクレーム）の復活を求めて審判請

求している。しかし，異議部の決定は，決定直

前に特許権者が提出した最終の主請求で特許維

持するものであったため，特許権者は，「不利

な影響」を受けていなかったとして，審判請求

は認められなかった。

上述のように，異議部の決定で認められなか

2．3 特許権者が審判請求人適格を得るた
めの留意点

2．2 審判請求人適格が認められないケース
った請求が存在する場合には，特許権者は「不

利な影響を受けた」とされ，審判請求人適格を

有する。即ち，特許全体が取消された場合や，

特許維持の基となった請求より上位の請求が残

されている場合に，特許権者は審判請求人適格

を有することとなる。一方，唯一の請求や，最

も上位である主請求で特許が維持された場合，

特許権者は異議部の決定によって「不利な影響

を受けた」とはされず，審判請求することがで

きない。

以下に，特許権者が審判請求人適格を得るた

めに留意すべき点を幾つかまとめる。

審判請求する可能性がある場合には，異議部

の決定によって，認められない請求が存在する

ことによる「不利な影響を受けた」という状況

を作る必要がある。従って，異議手続中に提出

した主請求や補助的請求は，たとえ特許性が否

定された場合であっても取り下げるべきではな

い。審査部によって許可された内容を主請求と

して維持し続けることも有効と考えられる。主

請求や補助的請求の取下げは，口頭審理でなさ

れることが多いため，審判請求人適格を留保す

ることを念頭に置いて対応すべきことを代理人

と予め協議しておくことが望ましい。

なお，異議段階の口頭審理における異議部か

らの問いかけに対して応答しない場合，異議部

の問いかけを了承したと解釈される可能性があ

る（T0761/95他）。従って，特許性が否定され

た主請求や補助的請求の処理に関し，審判請求

の可能性を残しておきたい場合には，それらを

維持することについて明示的に意思表示するこ

とが望ましい。

原則として，異議申立人が特許全体の取消を

求めていた場合，異議手続において異議申立人

3．1 審判請求人適格が認められるケース

3 ．異議申立人の請求人適格
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が積極的に異議を唱えた主題の如何にかかわら

ず，特許の維持決定に対し異議申立人に審判請

求人適格が認められる。

T0615/96では，異議手続において，異議申

立人が手続における最終請求として特許全体の

取消を求め，特に独立クレームに含まれる選択

要素のうちの一部に焦点をあてて議論をした

が，この一部要素を含まない補助的請求（第５

補助的請求）により特許維持の決定がなされた。

異議申立人は，この決定を不服として審判請求

したが，異議手続において議論されていない請

求で特許が維持されたため，審判請求人適格を

有するか否かが問題となった。審判部は，異議

申立人はあくまで特許全体の取消を請求したの

であるから，特許維持されたことにより異議申

立人が「不利な影響を受けた」のは明らかであ

り，審判請求人適格を有すると判示した。

また，T0229/95でも，異議申立人は異議手

続において公式かつ明示的に特許全体の取消を

求めつつも，特定クレームを中心に異議を唱え

ていたところ，異議を唱えていない主題を含む

補助的請求により特許維持の決定がなされた。

しかし，審判部は，当該補助的請求に対して反

論が無かったとしても，審判において同請求に

係る特許性を争う権利が害されるものではな

く，また，当該主題について異議が申し立てら

れていなかったと解釈したり，特許全体の取消

を求めていなかったと解釈したりする理由もな

いとの見解を示した。そして，特許維持の決定

は特許全体の取消を求める異議申立人の要求を

満たすものではないとして，「不利な影響を受

けた」異議申立人の審判請求人適格を認めた。

T0981/01やT1147/01他のように，異議部の

決定によって特許が取消された場合は，異議申

立人は審判請求できないことが原則である。特

許取消の理由に同意できない場合や，手続の瑕

3．2 審判請求人適格が認められないケース

疵を主張したい場合であっても，「不利な影響

を受けた」ことにならない。

また，異議手続で明示的に異議を申し立てな

かった，もしくは議論しなかった補助的請求に

よって特許が維持された場合，異議申立人に審

判請求人適格が認められない場合がある。

T0025/04では，異議段階で主請求が却下さ

れ，第１補助的請求で維持決定された特許に対

して異議申立人が審判請求を行ったが，この審

判請求は却下された。審判部は，異議手続にお

ける口頭審理の議事録を引用し，異議申立人が

第１補助的請求に対して何も意見しなかったこ

と及び議事録の修正を要求しなかったことに言

及した上で，「異議申立人の態度は一貫してお

り，第１補助的請求に黙示的に同意していたこ

とは明らかである。よって異議申立人は不利な

影響を受けていないのだから，条約第107条で

規定されている請求人適格を満たさない」と判

示した。

T0118/95は，第２補助的請求で維持決定さ

れた特許に対して異議申立人が行った審判請求

が却下されたケースである。本ケースでも審判

部は，異議手続における口頭審理の議事録を引

用し，異議申立人が第２補助的請求に意見を述

べていなかったことを黙示的な同意とみなした。

いずれのケースにおいても，異議申立人は特

許全体の取消を求めて異議を申し立てたのであ

るが，異議手続の途中で提出された補助的請求

に対して明確に反論しなかったため，当該補助

的請求で維持決定された特許に対する審判請求

人適格が認められなかった。

本稿の執筆者らが調査をした範囲では，本節

のように，異議申立人の審判請求人適格が認め

られなかったケースは希なようである。異議申

立人の，特許全体の取消を求める意志，特許権

者の提出した各請求の棄却を求める意志が明確

であったか否かが各ケースで個別に判断され，

審判請求人適格が認められたり，認められなか
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ったりするが，異議手続において特許全体の取

消を明確に求めた異議申立人は，通常は審判請

求人適格を有するものと思われる。

異議申立人が審判請求をするのは，異議部の

決定によって何らかの形で特許権が維持された

場合に限られる。しかし，（２）節で挙げたよ

うに，必ずしも審判請求が認められない場合も

あるので，異議申立人が審判請求人適格を得る

ために留意すべき点をまとめる。

異議申立人は，異議手続において，まず，特

許全体の取消を求めるべきである。この際，主

請求（通常，最も広いクレームセット）の棄却

を求めることと，特許全体の取消を求めること

とは異なることに注意を要する。さらに，特許

全体の取消を求めていることを明示的に主張す

るために，異議手続の中で，特許権者から提出

されている全ての請求に対して，取消を求めて

おくべきである。

また，審判手続で異議段階の口頭審理の議事

録が参照される場合がある。口頭審理において

も，特許権者の全ての請求に対して棄却を求め

る意志を明示的に表明し，議事録に，異議申立

人が特許権者のいずれかの請求に対して黙示の

同意をしたと取られかねない記載をされないよ

う注意すべきである。

異議部の決定についての審判は当事者系の審

判であるので，特許権者も異議申立人も，自ら

審判請求しなくても，特許権者又は異議申立人

の何れか一方が審判請求した場合には，審判被

請求人として審判の審理に参加することができ

る。しかし，適法な審判請求を行い審判請求人

として審判に参加する場合と，審判被請求人と

して参加する場合とでは，審判の審理範囲や，

4 ．審判請求人となることの意義

3．3 異議申立人が審判請求人適格を得る
ための留意点

特許権者が補正できる範囲について違いがあ

る。本章では，特許権者又は異議申立人が，審

判請求人になった場合と審判被請求人になった

場合の，請求やクレーム補正の自由度の違い等

について検討し，審判請求人となることの意義

について説明する。

特許権者が審判請求人となった場合，異議部

が認めなかった請求で特許を維持することを審

判段階で請求でき，審判ではこの請求を審理す

ることになる。しかし，このような請求に限ら

ず，審判部が適切と認める範囲で，特許権者は，

特許を維持する目的で必要な補正を行って特許

維持を図ることが可能である。

このうち，登録時のクレームを復活させるな

ど，維持決定クレームより広いクレームを復活

させる補正を認めるか否かについての審決は多

数存在している。審判部は，手続の濫用となる

などの例外な場合を除き，登録時のクレームを

復活させる補正を認めている。

T0825/00では，異議手続において特許権者

は主請求として方法クレーム（登録時のクレー

ムよりも減縮されている）と物クレームのセッ

トでの特許維持を請求するとともに，補助的請

求として物クレームのみでの特許維持を請求し

た。異議部の決定は，主請求は「方法クレーム

に特許性がない」という理由で認めず，補助的

請求で特許維持するというものであった。特許

権者は審判請求し，方法クレーム（登録時のク

レームを復活させた）と物クレームのセットを

審判段階での主請求としたのに対し，異議申立

人は「主請求の方法クレームは異議手続で特許

権者が放棄した広いものであり，異議段階での

口頭審理における主請求よりも広いものである

ので審判請求が認められない」と主張した。審

判部は，「クレームを減縮する補正をしたこと

が，必ずしもその補正で除かれた部分の権利を

4．1 特許権者の場合
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放棄したとはみなされない。手続の濫用となら

ない限り，審判請求人である特許権者は条約第

76条５），第123条６）の範囲内でクレームを広げ

ることが認められる」として，特許権者の請求

は適法なものであるとした。同様な審決として，

T0386/04，T0386/98，T0123/85などがある。

また，審判部の裁量にゆだねられるものの，

異議段階での請求に係るクレームとは別のクレ

ームに補正して特許を維持できる可能性もある

（T0473/99，T0934/02，T0952/99など）。

このように，特許権者が審判請求人になった

場合，クレームを補正して請求を変更する自由

度はかなり認められている。これに対して，特

許権者が審判請求人とならなかった場合には，

専ら，異議申立人の請求，すなわち維持決定ク

レームで特許を維持するか否かが審理され，補

正は維持決定クレームへの攻撃に対する防御と

いう目的で必要かつ適切なものに限られる

（G0009/92及びG0004/99）。特許権者が審判被

請求人の場合に，どのような補正が認められる

かについては，G0001/99において詳しい検討

がなされている。

G0001/99では，補正を認めるか否かにあた

っては補正による異議申立人の立場の悪化（不

利益変更）と補正の「適切性」や「必要性」と

のバランスを考慮し，審判請求しなかった場合

に比べて，唯一の審判請求人である異議申立人

の立場を悪化させるような補正は認めないこと

を原則としている。

さらにこの審決では，維持決定クレームの瑕

疵が審判段階で初めて発見され攻撃された場合

において，その瑕疵の解消のために他に選択肢

が無い場合に限って，維持決定クレームよりも

権利範囲を拡張する補正が認められる，と審決

している。その後の審決では，G0001/99に例

示される稀な例外ケースを除き，維持決定クレ

ームよりも権利範囲を拡張する補正は厳しく制

限されている。原則として，維持決定クレーム

に更に限定を加える減縮補正のみが可能であ

り，特許権者が審判請求人であれば認められた

であろう広いクレームを復活させる補正も，審

判請求人とならなかった場合には原則として認

められないこととなる。

このように，特許権者は審判請求人とならな

かった場合，補正できる範囲が大幅に制限され

ることとなる。

異議申立人が審判請求人とならなかった場合

には，審判の審理範囲は，専ら，特許権者の請

求を認めるか否か，すなわち特許権者の請求す

るクレームで特許を維持するか否かとなる。補

正された形での特許維持の決定が異議部でなさ

れた場合において，異議申立人が審判手続中の

答弁書の中で特許取消を請求しても，異議申立

人のそのような請求は審判請求に基づく請求で

はないので審判の審理対象とはならない。異議

申立人が審判請求人とならなかった場合には，

審判部も異議申立人も維持決定そのものを争う

ことはできない（G0009/92及びG0004/99）。異

議申立人の審判請求がなければ，審判請求人で

ある特許権者の請求が認められなくても，異議

部の決定が維持されることになるから，特許維

持することは実質的に確定する。異議部の特許

維持の決定に不服がある場合には，異議申立人

は，審判請求人適格があるのであれば審判請求

する必要がある。

以上説明してきたように，特許権者にとって

も，異議申立人にとっても，審判での審理に審

判請求人として参加することが，自らの要求を

主張し，有利な審決を得るためには重要である。

前述した２．と３．の事例を参考に，異議手続

において審判請求人適格を得られるように留意

4．3 審判での審理を有利に進めるための
留意点

4．2 異議申立人の場合

1054 知　財　管　理　Vol. 58 No. 8 2008

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



すべきである。

また，異議申立人が審判請求してきた場合は，

特許権者も審判請求すべきである（クロスアピ

ールと言う）。審判手続での応答の自由度を増

すことができるからである。異議申立人が審判

請求したかどうかが判らない場合，特許権者は，

とりあえず審判請求を行い，異議申立人からの

審判請求が無いことを確認してから，審判請求

を取り下げることも有効な対応であると言える。

異議手続の巧拙により，審判請求人適格の有

無が変わること，審判請求人として審判に参加

することの重要性が分かった。読者の会員企業

は，特許権者になる場合も，異議申立人となる

場合もあるが，いずれの場合も，異議手続にお

いて，審判請求人適格を得られるように手続を

行うことが肝要であると言える。本稿が，自社

発明の権利化および他社特許の取消における一

助となれば幸いである。

注　記

1） 条約第106条（審判に服する決定）

① 受理課，審査部，異議部及び法規部の決定に

対しては審判を請求することができる。審判

請求は，執行停止の効力を有する。

② 当事者の一方について手続を終結させない決

定に対しては，その決定により別個の審判請

求が許される場合を除き，最終決定に対する

請求と共にのみ審判を請求することができる。

③ 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決

定に対して審判請求する権利は，施行規則に

5 ．おわりに

よって制限することができる。

2） 条約第107条（審判を請求し得る者及び審判手続

の当事者となり得る者）。

決定によって不利な影響を受けた手続に関与し

た者は，審判を請求することができる。手続の

他の当事者は，当然に審判手続の当事者となる。

3） EPCの条文。

http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/

html/epc/2000/e/ma1.html

4） EPOの審決。

http://www.epo.org/patents/appeals/search-

decisions.html

5） 条約第76条（欧州分割出願）

① 欧州分割出願は，施行規則に従って欧州特許

庁に直接提出する。欧州分割出願は，元の出

願の出願時の内容を超えない対象についての

み出願することができる。この要件を満たす

限り，分割出願は，元の出願の出願日に提出

されたものとみなされ，優先権の利益を享受

する。

② 欧州分割出願の出願時に，先の出願において

指定されているすべての締約国は，欧州分割

出願においても指定されたものとみなす。

6） 条約第123条（補正）

① 欧州特許出願又は欧州特許は，欧州特許庁に

おける手続において，施行規則に従い，補正

することができる。如何なる場合においても，

出願人は，出願について自発的に補正をする

少なくとも１回の機会が与えられる。

② 欧州特許出願又は欧州特許は，出願時におけ

る出願内容を超える対象を含めるように補正

してはならない。

③ 欧州特許は，保護を拡張するように補正して

はならない。

（原稿受領日　2008年４月25日）
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