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EPO審査ガイドライン2022年3月版 – 主な改訂



300名を超える所員－ 100人以上の理工学、商標・法

律のスペシャリストやビジネスマネージメントの専門

家からなる。

英国および欧州に拡大中の 5つのオフィスを構える。

過去3年間に40%の拡大。

新しく入社したスタッフは離職せず、過去12ヶ月の定

着率は86%。

トレーニーのほぼ50%が女性(英国の2019年の大卒の理

系女性率は26% (UCAS調べ))。

ビジネスを意識した優秀な人材を誇る。パートナーの

約70%は博士号取得者。

Legal 500とMIP IP Starsにおいて「トップティア」を維

持し、Chambers & Partners UKにおいて「バンド1」、

IAM Patent 1000では「ゴールドランク」、WTRにて

「推薦」と評されている。

• 3000を超える現クライアントに対して、50以上の専門

技術分野にてサービスを提供している。

• 25,000以上の現行の案件を抱え、また800を超える紛

争解決案件が現在進行中である。

英国のトップ10の大学のうち8大学と1500を超えるス

タートアップや中小企業をクライアントに持つ。

現在のクライアントのうち3分の1以上は20年以上付き

合いがある。

一度限りのクライアントは少なく、過去3年間のクラ

イアントの定着率は78%。

異議申立成功率は素晴らしく、過去15年間に異議申立

を行った特許のうちわずか7.4%が維持(EPO平均は

24.6%)。審判は更に効果的で、特許取消のために請求

した審判のうちわずか2.7%が維持(EPO平均は11.9%)。

*

クライアントからは優れたサービス提供と総合的な満

足度で9/10を獲得**

数字から見るミューバンエリス

*出典: IpQuants AG提供の統計
**出典: Acritasによる独立した調査(2021年)



科学技術への情熱から設立

ミューバンエリスの歴史は、1867年、才能と情熱にあふれたジョン・クレイトン・ミューバンが、わずか27歳でロンドンに特許事務所を設立した

ときにまでさかのぼる。ジョンは、チャンスと見ればすぐにわかる人だった。 当時はまだ産業革命の真っ只中で、技術革新や科学技術が全盛の時

代だった。発明やアイデアを保護しようとする人が増え、その保護は以前より簡単で安価となっていた。

1890年代には、新しい発明や工業所有権への情熱を共有する事務弁護士、ジョージ・ベロー・エリスと手を組むことになった。二人は、自分たち

の愛する技術を守りたいという思いを実現するために、共に歩み始めた。1920年代にはブリストル、1980年代にはマンチェスター、1990年にはケ

ンブリッジにもオフィスを開設した。ヨーロッパ本土では、2017年にドイツのミュンヘンに初のオフィスを開設した。



法律・実務ライブラリを公開

• ミューバン エリスのホームページにある法律・実務ライブラリ(https://www.mewburn.com/law-practice-library)は、完全検索可能で、

オンラインにて100以上のガイドが公開され、広範囲に渡る知財のトピックをカバーしている。一部は日本語版もあり

(https://www.mewburn.com/ja/law-practice-library)。

• 情報公開の精神で、これらを一般公開することにした

• とても有用で、競合相手も参考資料として利用している、と本人から直接聞いている! 



我々の業務が我々を取り巻く人・社会・環境にポジティ
ブな影響を与えなければならないという責務があるため、
フォワード・コミュニティー・プログラムを設立。

利益の1%  - £150,000 をチャ
リティー団体へ寄付

300日の CSR(企業の社会的
責任)活動

コロナウィルス・サポート
英国科学協会への国家パー

トナーシップ

地元のチャリティーへのサ
ポート（癌、子供向け終末期
ケア、ホームレス、メンタルヘ

ルス、貧困と格差等）

もっと読む
(https://www.mewburn.com/com

munity-giving)

2025年までにカーボン

ニュートラルな企業を目指
す

目標を達成するために、5つ

のステップからなる気候変
動対策プランを導入

新しい案件を受任するごと
に1本植樹

持続可能なチャリティーを支
援

もっと読む
(https://www.mewburn.com/sust

ainability)

チーフI&Dオフィサーおよびコ
ラボレーショングループ

I&D監査

性別間の賃金格差について
の報告

CREST Awardsのスポンサー
ウェルネス委員会
子供達のメンター

英国科学協会(BSA)の「ステ

レオタイプをなくそう」キャン
ペーンへのスポンサー協力

もっと読む
(https://www.mewburn.com/diver

sityandinclusion)

多様性と受容性 持続可能性 地域社会

https://www.mewburn.com/community-giving
https://www.mewburn.com/community-giving
https://www.mewburn.com/sustainability
https://www.mewburn.com/sustainability
https://www.mewburn.com/diversityandinclusion
https://www.mewburn.com/diversityandinclusion


エレナマカイヴァ

ケンブリッジ大学で自然科学の学士号と修士号
を取得、オックスフォード大学で博士号を取得、
京都大学でポストドクトラルリサーチに従事

2017年英国弁理士および欧州弁理士の資格を取
得、2022年パートナー昇格

日本に1年間の在住経験があり、日本語を少し
話し、通常毎年1～2週間日本を訪問

入所以来、JIPAの研修等に関与

業務内容：持続可能な技術、食品化学、高分子、
低分子医薬品等の化学分野

持続可能性のために技術が果たす役割に情熱を
注ぐ

主なクライアント：日本の食品・飲料会社、日
本のポリマー会社、持続可能な技術に関わる中
小企業、ベンチャーからグローバル企業に至る
製薬会社

EPOでの異議申立・審判業務に豊富な経験あり



EPO審査ガイドライン - 2022
年3月の改訂



欧州特許庁(EPO)は、欧州特許出願の審査ガイドラインを定期的に改訂

改訂は、拡大審判部の審決、内部実務の変更、欧州特許条約(EPC)の規則の改正

を反映

特許性の要件の適用のみならず、方式的・手続的要件の適用に影響を与える改

訂もあり得る

したがって、改訂は出願人や代理人にとって非常に重要

今回の改訂は、欧州特許実務上大きな変更をもたらすものではない

しかしながら、知っておくべき重要で興味深い改訂がいくつかある

EPO審査ガイドラインの改訂



出願人および代理人にとって重要な改訂

発明者の住所

明細書の補正 (T 1989/18)

部分優先 (G 01/15)

二重特許 (G 04/19)

コンピュータ実装発明 (G 01/19)

他の重要な改訂

拒絶理由通知書への応答

期間の延長

「約」および「実質的に」

公共秩序および道徳による排除 (G 01/03; T 315/03)

審査ガイドラインの改訂の概要

A-III, 5.3; 5.4 (方式)

F-IV, 4.3; 4.4 (欧州特許出願)

F-VI, 1.5 (欧州特許出願)

G-IV, 5.4  (特許性)

G-II; G-VII, 5.4 (特許性)

C-IV, 3 (審査手続)

E-VIII, 1.6.2.3 (一般手続)

F-IV, 4.7 (欧州特許出願)

G-II 4.2; 5.2 (特許性)



出願人および代理人にとって
重要な改訂



ここが重要: 発明者の住所として出願人の住所を用いるEPOの実務が本改訂に

より審査ガイドラインに正式に規定

A-III, 5.3 (方式) – 発明者の住所



EPOはこれまで、特許許可前に何らかの明細書の補正を要求してきた

2021年、EPOは審査官のガイドラインを更新し、これらの補正の要件をより厳し

いものにした

2021年のユーザー相談で寄せられた回答の多くは、明細書の補正に関するもの

であった

2022年の審査ガイドラインの改訂には、明細書の補正に関する事項の更新も含

まれているが、おそらく出願人や弁理士が期待していたようなものではない…

しかし、審査ガイドラインの改訂後に出された技術審判部審決T1989/19は、こ

の問題が完全に解決されていない可能性を示唆

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正



ここが重要: 要件の内容はほぼ変更なし

本セクションは単に単語を変えて明確化したのみ

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正

…

独立項

更なる構成
要件を備え
た態様

矛盾 矛盾なし

代替の構成要件

独立項

独立項

態様



むしろさらに厳格化: 何が発明に該当するかしないかに関する一般的な記述の

使用を明示的に禁止

「軟化」: 

「特許請求の範囲に含まれない」を「特許請求の範囲と矛盾する」に置き換え

判断が難しい場合、疑わしきは出願人の利益に

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正



技術審判部審決T 1989/19: 特許請求の範囲に合致するよう明細書の補正を要求す

る法的根拠は、欧州特許条約(EPC)にない

審査部は、主請求である明細書(具体的な補正を加えたもの)がEPC第84条(明確性)の要件を満た

していないと判断し、出願を拒絶した

• 補正後の主題は「許可される特許請求の範囲の主題よりも広い」と判断された。

審判部(3.3.04)は同意しなかった:

• EPC第84条(明確性): クレームがそれ自体明確であり、明細書によってサポートされている場合、

明細書がクレームされていない主題を含んでいても、その明確性は影響を受けない

• EPC第69条(保護が及ぶ範囲)ならびにEPC規則42(1)(c) (明細書)およびEPC規則48(1)(c) (禁止事

項)も拒絶の法的根拠とはなり得ない

現在審査ガイドラインには反映されていない

T 1989/19は審査ガイドラインの改訂後に出されたから

T 1989/19は明らかに逸れている(判例はこの点に関して定まったものからほど遠い)から

F-IV, 4.3 (出願) – 明細書の補正



ここが重要: EPOの部分優先に対するアプローチに変更なし

このセクションは、拡大審判部審決G 1/15に沿ってアプローチをより明確にするために改訂

された

F-VI, 1.5 (出願) – 部分優先

…

「部分優先」の定義

部分優先が発生するかを評価する

テスト



ここが重要: EPOの部分優先に対するアプローチに変更なし

このセクションは、拡大審判部審決G 1/15に沿ってアプローチをより明確にするために改訂

された

F-VI, 1.5 (出願) – 部分優先

出願が最初の出願かを判断

部分優先は別々に移転可能



ここが重要: 本セクションは、拡大審判部審決G 4/19に沿って改訂

G-IV, 5.4 (特許性) – 二重特許



ここが重要: 実務上実質変更なし

G-IV, 5.4 (特許性) – 二重特許

審決G 4/19の頭注

1. 欧州特許出願は、同一出願人に付与された欧州特許と同一の主題を特許請求の範囲に記載し、かつEPC第

54条第2項および第3項(新規性)に規定する技術水準の一部を形成しない場合、EPC第97条第2項(査定)および

第125条(一般原則への準拠)に基づいて拒絶されることがある

2. 出願は、以下に関わらず拒絶される可能性がある

a) 出願が同日出願であった、または

b) 出願が先の出願または分割出願であった(EPC第76条1項)、または

c) 既に付与された欧州特許に関する欧州特許出願と同じ優先権(EPC第88条)を主張する

• 審決G 4/19は、理由は若干異なるが、二重特許に対するEPOのアプローチを実質的に

変更するものではない

• 審決G4/19を反映して審査ガイドラインを改訂 -- EPOのアプローチに大きな変化はな

いと思われるが、おそらく二重特許に基づく拒絶理由がより頻繁に見られるようにな

るであろう



コンピュータ実装発明



歩行者の動きのコンピュータシミュレーションに関する案件

拡大審判部(EBoA)に提出された質問は以下のとおり:

進歩性の判断において、シミュレーションは、コンピュータ上での実装を超える技術的効果

をもたらすことにより、技術的課題を解決できるか?

回答 = Yes

Yesの場合、進歩性を示す際、シミュレーションが、少なくとも部分的に、シミュレーション

されたシステムまたはプロセスの基礎となる技術的原理に基づいていることは十分か?

回答 = No (必要でも十分でもない)

2ハードルアプローチ (審決G 01/19)

技術的課題を
解決するか?

技術的原理に基
づいていること
は十分か?

Yes No



第一の「ハードル」 (Art. 52 EPC) (適格性):

クレームされた主題は、EPC第52条第2項および第3項の

特許することができない主題に該当しないことが必要

一つの技術的特徴は、EPC第52条第1項の適格性の要件

を満たすのに十分

評価は、先行技術を参照することなく行われる

第二の「ハードル」(Art 56 EPC) (進歩性):

どの構成要件が技術的構成要件でどの構成要件が技術

的構成要件でないかを判断する

COMVIKアプローチによる進歩性の評価 (G-VII, 5.4も参

照)

発明の技術的特徴に寄与する構成要件のみが進歩性の

判断の際に考慮される

G-II, 2 – 2ハードルアプローチ



他の重要な改訂



C-IV, 3 – 拒絶理由通知書への応答

ファイルの状態に関する決定の請求は、EPC第94条4項の意味における応答として適格であることを明

確にするために更新された（そのため、出願は取り下げられたとみなされない）

E-VIII, 1.6.2.3 – 期間の延長

EPC規則134条(公休日)に基づく延長が明示的に適用されるようになった、追加された期間:

EPC第99条(1)に基づく異議申立期間

EPC第159条(1)に基づく欧州移行期間

追加料金を伴う更新料 (EPC規則51(1))および更新料 (EPC規則51(2)および(3))の納付期間の満了

EPC規則134条に基づく延長が明示的に除外されるようになった、追加された期間:

EPC規則51(3)および(4)に基づく4ヶ月の期間の終了日および開始日

調査開始日

その他



F-IV, 4.7 – 用語「約」および「実質的に」

装置の構造単位を超える「実質的に」または「約」の使用を認めるよう改訂

用語が、ある効果または結果が、当業者が得る方法を知っているであろう一定の許容範囲

内で得られることを意味する場合、そのような表現が認められる

G-II, 4.1, 5.2 – 公共秩序および道徳による排除

拡大審判部審決G 01/03で示された原則を含むよう改訂: 他の生物に対して行われること

(例えば、特定の特性に基づく子孫の選択)がすべて人間に対して行われるわけではないた

め、EPC第53条(a) (特許性の例外規定)に基づく拒絶理由が生じる可能性がある

技術審判部審決T 315/03で示された原則を含むよう改訂: EPC第53条(a)について、動物の苦

痛や環境に対するリスクの可能性は、発明の人類に対する有用性と比較検討されなければ

ならない

その他



更なる改訂



単一効特許(UP)および統一特許裁判所(UPC) 
UP/UPCは2022年後半から2023年前半に発効予定

これは欧州の特許実務にとって大きな変化

欧州代理人からUP/UPCについて聞いたことがあるであろう

JIPAでもこのトピックに関するビデオ講演あり(例えば2022年3月のクーネン&ヴァッカー特許法

律事務所の講演)

このテーマについてご質問があれば、喜んでお答えしますので、メールでご連絡ください

拡大審判部審決G1/22およびG2/22 – 優先権に関する質問
2つの質問が拡大審判部に付託された

• EPOは優先権について決定する権限を有するか

• 上の質問への回答がyesの場合、優先権の所有者を米国のみにおける出願人とすることで、EPO

で優先権が付与されるか[これは、「共同出願人アプローチ」]

EPO長官は最近、EPOは優先権を決定する権利を有し、共同出願人方式は有効であると考える、

とコメントした

その他



ご清聴ありがとうございました

質問があれば、お気軽にお問い合わせください

エレナマカイヴァ

2022年8月

eleanor.maciver@mewburn.com



Mewburn law and practice library: www.mewburn.com/law-practice-library

Mewburn ViCo page: www.mewburn.com/law-practice-library/video-

conferencing-of-interviews-and-oral-proceedings

EPO regularly updated COVID-19 information page: www.epo.org/news-

events/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html

Frequently asked questions: www.epo.org/service-support/faq/procedure-

law/oral-proceedings-by-videoconference.html 

参考資料

http://www.mewburn.com/law-practice-library
https://www.mewburn.com/law-practice-library/video-conferencing-of-interviews-and-oral-proceedings
http://www.epo.org/news-events/covid-19/oral-proceedings-examination-opposition.html
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