
欧州特許出願をすると従来技術調査が行わ

れ，サーチレポートが作成されます。2005年に

EESR（拡張サーチレポート）制度が導入され，

欧州特許庁における従来技術調査と審査の効率

の向上等が図られました。EPCにおけるEESR

制度の導入は，PCTにおけるEnhan c e d

International Search Report制度１）の導入とシ

ンクロナイズしています。その後，幾つかの変

1 ．はじめに

更がEESR制度になされました（例えば，

EPC2000の発効（2007年）やEuro-PCTの単一

性不具備の場合の取り扱いの変更）。本稿では，

EESR制度の導入の経緯や現在のEESR制度の

内容等を実務上のアドバイスと共に解説します。

EESR制度導入前にあっては，調査専門の審

査官が単一性判断及び従来技術調査を行ってサ

ーチレポートを作成した後に，実体審査専門の

審査官が実体審査を行っていました。このよう

に従来技術調査と実体審査を別々に行うスキー

ムにおける従来技術調査のことを E S R

（European Search Report）制度と呼んでいま

した。

ESR制度は審査請求をしなくても従来技術調

査をして，その結果をサーチレポートとして出

願人に提供するという制度です（従前のPCT

2．1 EESR制度が導入される前（ESR制度）

2 ． EESR制度の導入
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の国際調査制度に似ている制度です）。出願人

はサーチレポートを見た上で，審査請求をする

かどうかを決めることができます。ESR制度は

日本の特許法には無い制度です。ESR制度によ

り，無用な審査請求を少なくすることができま

す。

ESR制度において，従来技術調査は調査専門

の審査官により行われていました。調査専門の

審査官は欧州特許庁の調査部に所属していまし

た。欧州特許庁調査部は，欧州特許庁のヘーグ

（オランダ）支局にありましたので，従来技術

調査はヘーグで行われていたのです。審査専門

の審査官は欧州特許庁本部（ミュンヘン）に勤

務していました。実体審査は審査請求がなされ

ないと開始されませんので，審査請求がなされ

ると，出願書類がヘーグからミュンヘンに移さ

れ，ミュンヘンで実体審査が開始されるという

流れになっていました。つまり，ヘーグで行わ

れた従来技術調査の後，暫く時間が経過してか

ら，調査担当審査官とは異なる審査官が実体審

査をするというシステムになっていました。

ESR制度の下では，従来技術の調査を行った

審査官（ヘーグ）とは異なる審査官（ミュンヘ

ン）が実体審査を行うことになっていました。

従来技術調査担当の審査官が実体審査担当の審

査官と異なれば，第１回目の拒絶理由通知を出

すまでの流れ全体を考えると，当然ながら効率

は悪いと言えます。従来技術を調査してサーチ

レポートを作成するときに，調査担当の審査官

は明細書・クレームを読み，新規性・進歩性の

有無を判断して，サーチレポートにＸ，Ｙ等の

記号を記載します。記号Ｘがクレーム１に付さ

れている場合，「クレーム１は従来技術文献D1

により新規性・進歩性が否定される可能性が大

です」ということを意味しています。つまり，

調査担当の審査官は新規性・進歩性の審査をし

2．2 ESR制度の問題点

ているのです。その審査の結果を文章ではなく

記号（Ｘ，Ｙ等）で示していたのです。実体審

査を担当する審査官は，サーチレポートを見な

がら，再度，明細書・クレームを読み，新規

性・進歩性等の有無を判断し，第１回目の拒絶

理由通知を作成していました。よって，実体審

査の審査官は，調査担当の審査官が行ったこと

（審査）を重複して行っていたと言えます。

① 調査担当審査官が行う調査（審査）と実

体審査担当審査官が行う審査の重複をなくそう

として導入されたのがEESR制度です。EESR

制度の下では，調査担当の審査が見解書

（opinion）という書類を作成することになりま

した。つまり，調査担当の審査官は，ESR制度

の下で作成していたサーチレポートを作成する

と共に，新規性・進歩性に関する見解を文章で

作成するようになったのです。

EESR制度の導入により，実体審査が前倒し

されたと言っても良いと思います。なぜなら，

審査請求をしていないのに，実質的な第１回目

の拒絶理由通知（見解書）を出すからです。料

金体系を見てもそのように言えます。2005年７

月の料金改定によって，調査料金が増額され

（見解書を作成する手数料を徴収していると考

えられます），審査請求料金が減額されました

（審査がすでに開始されているためだと考えら

れます）２）。

EESR制度により，一人の審査官が従来技術

調査と実体審査を行うことになりました。サー

チレポートを作成した審査官が，その後に審査

をずっと担当します。よって，欧州特許庁のヘ

ーグ支局とミュンヘン本部の業務内容が同じに

なったと言えます。ミュンヘンでもサーチレポ

ートを作成するようになりました。

② 従来技術調査と実体審査を一人の審査官

が行うことをBEST（Bringing Examination

2．3 EESRの導入
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and Search Together）と呼びます。BEST制

度とEESR制度は一体不可分の関係にあると言

えます。

EESR制度で作成されたサーチレポートは出

願公開されますが，見解書は出願公開されませ

ん。

但し，出願公開後であれば，包袋閲覧をする

ことによって，見解書を見ることができます。

① EESRを受領した出願人は，見解書の内容

に対して補正書（amendments）及び意見書

（observations）を提出することができます。

この補正は自発補正です。補正書・意見書を提

出するかどうかは，出願人の自由です。補正

書・意見書の提出期限は設定されていません。

補正書だけを提出しても良いですし，意見書だ

けを提出しても良いです。尚，この場合の補正

はシフト補正であってはいけません。また，

EESR受領前に自発補正をすることはできませ

ん。

② EESRに対して応答する義務はありませ

ん。その根拠はEPC施行規則44a（1）です。規

則44a（1）には見解書の性質が説明されており，

見解書は non bindingで non compulsory

responseであると明記されているからです（見

解書の内容（進歩性等の判断結果）は拘束力を

持たず，見解書に対して回答書（補正書・意見

書）を出すことを強制されないという意）。但

し，今後のEPC改正により，「見解書には補正

書・意見書を提出すべき」となることが予想さ

れます。欧州特許庁は既に，EESR制度の最終

目標として，見解書をbindingで（拘束力があ

り）compulsory responseが必要な（回答書を

3．1 EESRに対して出願人が取り得る措置

3 ． EESR受領後の対応

2．4 出願公開との関係

必ず提出する必要がある）通知と考えているか

らです。

③ EESRを受領した出願人は，EESRの内容

を見て審査請求をするかどうかを決定します。

審査請求がなされなければ，EESRに対して提

出された補正書・意見書が審査されることはあ

りません。

EESRを受領した後，出願人が何も応答をし

ない（補正書等を提出しない）で審査請求をす

ると，EESRと同じ内容のものが第１回拒絶理

由通知として出されます。欧州特許庁としては，

すでに実体審査の結果はEESRに示していると

いうスタンスを取っているからです。

出願人はEESRに対して応答する義務は有り

ませんが，実務上のアドバイスとしては，

「EESRに対して応答した方が良い」と言える

と思います。なぜなら，応答しないと補正の機

会を１回分捨ててしまうことになるからです。

もう少し詳しく説明すると次のようになりま

す。EESRに応答しないで審査請求をし，拒絶

理由通知（第１回）を受領したとします。そし

て，出願人が第１回拒絶理由通知に対して補正

書を提出したとします。この補正書を検討した

審査官には第２回目の拒絶理由通知を出す義務

は有りません。つまり，直ちに拒絶査定を出す

ことができます。勿論これは最悪のシナリオの

話ですが，この場合出願人に与えられる補正の

機会は１度だけということになります。これに

対し，EESRに応答して補正書を提出したとす

ると，出願人には最低２度の補正の機会が与え

られることになります（EESRに対する補正と，

第１回拒絶理由通知に対する補正）。審査官は

第１回拒絶理由通知を出すことなく拒絶査定を

することはできません。

2010年のEPC改正が「EESRの見解書をbind-

ingでcompulsory responseが必要なcommuni-

3．2 実務上のアドバイス
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cationとする」という方針を打ち出しています

ので，出願人としては「2009年からEESRに対

しては補正書を出す」ことを基本姿勢とした方

が良いと思います。

① パリ条約ルートで欧州特許庁に特許出願

をした場合，欧州特許庁がEESRにおいて単一

性違反であるという認定をしたらどうすべきで

しょうか？出願人には２つのオプションがあり

ます。

第１のオプションは「単一性違反という認定

をそのまま受け入れて，何もしない」です。こ

れは，単一性有りと認定された発明についてだ

け権利化を望む場合です。単一性無しと認定さ

れた発明について権利化を望む場合には，当該

発明について分割出願をすることになります。

このような分割出願をする場合，当該発明につ

いては分割出願前にサーチレポートが無いとい

うことになります。

第２のオプションは，「単一性違反と認定さ

れた部分の発明について追加調査を行ってもら

う」です。追加サーチレポートがあれば，単一

性無しと言われた発明について分割出願をする

ことになった場合に，分割出願の許可の可能性

を分割出願前に判断することができることにな

ります。つまり第１のオプションでは，分割出

願をする前にサーチレポートを貰っていません

ので，分割出願前にその許可の可能性を判断す

ることは難しいですが，第２のオプションの場

合には，分割出願の許可の可能性の判断資料

（サーチレポート）を貰っていますので，分割

出願をするかどうかの決定を適切に行うことが

できると言えます。尚，追加調査をしてもらう

ために，追加調査料金の支払いが必要です。単

一性違反とされた発明が複数ある場合には，複

数の追加サーチを請求することができます。尚，

多数の追加サーチを請求するのはコストパフォ

4 ．単一性との関係

ーマンスの面から得策ではないと言えますの

で，重要度の高い幾つかの発明についてのみ追

加調査料金を支払うのが良いと思います。

② 追加調査料金を払うべきか否かについて

は，コストパフォーマンス等を考慮すべきです

が，一般的には，追加調査料金を払った方が良

いと思います。追加調査料金を払わないと，単

一性違反とされた部分について当該特許出願で

特許される可能性はかなり低くなるからです。

上記した第１のオプション及び第２のオプシ

ョンのいずれにおいても，単一性判断に対して

審査官に反論することは可能です。つまり，単

一性無しという判断については折りに触れて

（審査中に）審査官に反論することができ，審

査が進むにつれ審査官の認定も変わる（つまり，

当初単一性違反であるとされていた部分が審査

対象に組み込まれる）可能性があります。追加

調査料金を払って追加サーチをしておくと，追

加サーチ結果を審査官の単一性認定に対する反

論材料として用いることもできます。審査中に

単一性無しという認定が単一性有りという認定

に変わると，追加調査料金は払い戻しされます。

③ 単一性が無い場合，EESRの対象となるの

は，クレーム１により包含されるクレーム群

（最初にクレームされている発明）です。

欧州特許庁の単一性判断の基本は「１つのカ

テゴリに１つの独立クレーム」です。外国出願

をするときに，日本の基礎出願をreviseして独

立クレームを３つ作る（つまり米国出願用の明

細書を作成するために，独立クレームの数を増

やす）ことがルーティン化されている場合が多

いと思います。しかし，米国と欧州では単一性

の判断基準が異なりますので，米国出願用のク

レームを欧州出願で使うという方針が良くない

場合もあると思います。欧州出願のクレームは，

日本出願のクレームと全く同じで良い場合が多

いと思います。
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EPC2000によりEuro-PCT出願の単一性の取

り扱いが変更されました（Euro-PCTとはEPO

を指定国としているPCT出願）。国際段階で

EPOにより単一性が否定された場合，従前は

追加調査料金を支払えば，単一性なしと言われ

た発明についても従来技術調査を行ってもらう

ことができました。しかし，EPC2000により改

正された施行規則164条によれば，国際段階で

追加調査料金を支払うというオプションが無く

なりました。つまり，国際段階で単一性がない

とされた発明については，欧州域内段階移行後

に審査対象になることはない，という取り扱い

になりました。EPOが国際調査機関でない場

合（例えば，日本特許庁が国際調査機関である

場合）であっても同じような取り扱いがされま

す。欧州域内段階移行後にEPOは補完サーチ

を行いますが，補完サーチにおいて単一性が否

定される可能性は有ります。その場合，単一性

無しと判断された部分について追加調査を請求

することはできません。単一性無しとされた発

明については審査対象になりませんので，日本

の出願人がPCTルートで欧州域内段階に入る

場合，欧州域内移行時に自発補正を出して，最

も重要なクレームがクレーム１となるようにす

べきです。

EESR制度は従来技術調査時の作業と審査請

求後の実体審査時の作業との重複を減じるため

に導入された制度で，審査の効率の向上という

6 ．おわりに

5 ． PCTサーチレポートとの関係 点で優れた制度だと思います。しかしEPC出願

件数の増加に伴い審査の遅れが大きな問題にな

ったために，Euro-PCTの場合には追加サーチ

をしてもらうという途を無くしてしまったり，

2010年に予定されているEPC改正によりEESR

制度の運用も変えてしまうことになっていま

す。EESR制度がこれからどのように変わって

いくかについては，欧州特許庁からの今後のア

ナウンスメントに常時注意を払っておく必要が

あると思います。

注　記

1） Enhanced International Search Report（EISR）

制度はExtended International Search Report制

度とも呼ばれています。EISR制度は，国際調査

を行う際に，国際調査報告書（International

Search Report）を作成するだけでなく，見解書

（written opinion）も作成する制度です。見解書

には，新規性，進歩性及び産業上利用可能性に

関する予備的且つ拘束力の無い見解が示されま

す。EISR制度導入前（即ち，従前の国際調査制

度）にあっては，国際調査報告書だけが作成さ

れていました。

2） 調査料金は690ユーロから960ユーロに増額され，

審査請求料は1,430ユーロから1,280ユーロに減額

されました。
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