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１．はじめに

本誌 2010 年 1 月号の特集海外で活躍する知財プ

ロフェッショナル にて自分の体験を紙上に載せてい

ただく機会がありました。何人かの方から続編を読み

たいとの要望（読みたいと思っていらっしゃった方が

他に全くいないとしたら悲しいですが）を受けていた

のですが，欧州特許弁理士になって 2 年半以上がた

ち，重大な責任が伴う仕事をこなしてきてこれまで

色々思うことがあって，続編を書く決意をしました。

本稿を読んでいただく方は，2010 年 1 月号の記事も合

わせて読んで（または再読して）いただけるとありが

たいです。

２．欧州特許弁理士として登録

前回の記事が出た 2010 年の夏に最終合格しました。

前回の記事でも触れましたが，合格した年にはすで

に，EPC非加盟国の国民に対する登録要件が大幅に緩

和されていました。しかしながら，合格後に EPO 内

の弁理士登録の責任者に必要な書類等について問い合

わせたところ，EPOの内部規定により，永住権を持っ

ていないとだめだといわれてしまいました。ドイツ

（他のヨーロッパの国も似たようなものだと思います

が）では，5年以上年金保険料を払う，適度な大きさの

居住空間に住んでいる，一定レベル以上のドイツ語が

できる，などの要件がないと，永住権がもらえません。

外人局に申請して一ヵ月後に永住権を無事もらいまし

たが，話を聞くと，その一ヶ月の間に，申請書は，

Verfassungschutz という文字通り訳すと憲法の番人，

日本の公安に相当するような機関に渡っていて，自分

がテロ組織の一員ではないかとか宗教上の問題をかか

えていないかなど私の身辺を調べていたようです。

EPO 内部で何が話されたのかはわかりませんが，

次の年からは登録に関する要件はさらに緩和され永住

権も不要になりました。

登録は原則ヨーロッパ国籍を所有する者に限るとす

る条項は EPC 上は残っていますが，事実上撤廃され

たといっていいと思います。しかも，EQE（European

Qualifying Examination）と呼ばれる欧州特許弁理士
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本稿は，本誌2010年 1月号における私の記事�ヨーロッパに身をおいて�の続稿です。簡単に自己紹介
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生まれた娘と三人暮らしです。本稿では主に欧州特許弁理士としての視点で，生活の環境，仕事の内容・環境

などを紹介していきたいと思います。仕事の内容についての項目では，口頭審理について詳細に述べていま

す。あくまでも私個人の意見，印象であり，他の欧州特許弁理士が同様に考えているかはわかりません。
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試験で必要とされる言語は既に一つ（例えば英語）に

緩和されています。このような状況の下，EQE を受

ける前提でミュンヘンの特許事務所に就職する人たち

は，日本からのみならず，中国，韓国などのアジアか

ら，はたまた，ヨーロッパ外の色んな国（例えばイス

ラエル）からというように，爆発的に増えています。

ちなみに，統計によると去年 1年でミュンヘンに住民

登録した中国国籍の人は 800 人を超えています。これ

はヨーロッパ国籍の人を除くと信じられないくらい圧

倒的な数です。その中で特許関係者がどれくらいいる

かは知る由もありませんが。

欧州弁理士資格を有する日本人はどんどん増えてい

くでしょうし，資格所有者であるゆえに存在価値があ

るということは，希少価値というのが前提であること

を考えると，もはやないと自分では考えています。そ

ういう意味では歴史的に見ると自分は単なるパイオニ

アでしょうか。

個人的には，自分が受けた，または受けようと思っ

ている試験において，その制度が緩和されることは非

常に残念です。自分にとって受けるべき試験は人生を

かけるものとの位置づけだからです。人生をかける必

要のない試験に受ける価値はないと考えるのは，私だ

けでしょうか。少なくともドイツ人にはいないようで

す。彼らにとって資格は取るために存在し，資格試験

は当然受けることを前提としてトレーニーとして働き

ます。また，自分が親になって初めて，子供がいて自

分の時間を見つけるのが難しい中で勉強して合格する

人はえらいなと思うようになりました。

３．生活環境

前回の記事で，日本人である自分にとって何よりも

重要なのは米であると断言しました。当時は，お菓子

に用いられる Milchreis，文字通りミルクライスを食

べていて，それで大いに満足していましたが，今や欧

州特許弁理士，給与も上がった，ということで，今は

お米もランクアップしてます。10kg20ユーロくらい

のイタリア産の日本米を食べています。ミルクライス

に比べると，鍋に入れて保存していても（私たち家族

は鍋で米を炊きます）味は落ちないし，だいぶ質が違

います。イタリア産の米はパエリアやリゾット用で，

もともと米に含まれる水分が日本産に比べて少ないの

で，炊く際に入れる水を多めにする工夫が必要だと

ミュンヘンにある串揚げ屋のオーナーから教わりまし

た。日本からの米は，ヨーロッパに赤道を 2度通って

輸入されるのでイタリア産に劣るとも教わりました。

家具に関しても，今や欧州特許弁理士ということで

ランクアップしました。以前は，貧しい国からの移民

が来るような家具屋，したがって買い物客の話す言葉

の多くが全くわからないところで買っていました。今

は，日本でも有名なスウェーデンのメーカーです。と

いっても，こちらではどちらかというと学生向けの安

価な家具屋さんとして知られていますが。

ついでに（実際は子供のため），引越しもして住まい

もランクアップしました。話はそれますが，ドイツで

は人の名前を呼ぶ際に博士号を取った人に対し，Dr．

を付けるのが普通です。権威至上主義のようで個人的

にはあまり好きではないのですが，博士号を取った自

分の友人にその理由を聞いたところ，博士号を取ると

賃貸物件を借りるのに都合がいいからとのことです。

私は博士号は持っていませんでしたが，引越し物件は

本当に簡単に 10 日ほどで見つけることができました。

ミュンヘンは需要過多で部屋探しは困難と聞いていた

ので数ヶ月くらいかかると覚悟していました。欧州特

許弁理士の資格が利いたのでしょうか。

なかなかランクアップできなかったものにティッ

シュペーパーがあります。日本では，ティッシュペー

パーは 4 箱入か 5箱入で売られていたり，はたまた街

頭で配られたり，非常に安価なのですが，ドイツはそ

れの何倍もします。数箱入で売られるようなこともあ

りません。インターネットで調べた限りでは先進国の

中でも日本だけが安いようです。あまりに高いのでト

イレットペーパーで代用していました。でも最近よう

やくティッシュペーパーを使うようになりました。日

本のに比べ厚く 4 枚重ねです。もったいないので，一

度使ったものでもぱりぱりになるかならないうちにま

た使ってしまいます。ドイツに来て 8年，ようやくな

ぜ欧米人がハンカチで鼻をかむかを理解することがで

きました。

日本を離れてから仕事の 2回を含めてまだ 5回しか

日本に帰ったことはありません。前回の記事で書いた

ように，ドイツかフランスで仕事をしないと気が済ま

ないというのがヨーロッパに来ることになったきっか

けですが，最近は気が済んだという思いにかられるこ

とがあります。一種のホームシックです。自分は完全

に時代から取り残されました。2012 年に帰ったとき

に初めて，2006年頃にはすでにインターネットのポー
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タルサイトで名前を知っていたアイドルグループが

アーカーベーよんじゅうはちでないことを知りました。

ランクアップというわけではありませんが，1 年ほ

ど前にスマートフォンを買いました。ドイツに来てか

らそれまでの 7年半ほど携帯を持っていませんでし

た。ずっと持たないつもりでしたが，あるとき口頭審

理に遅刻しそうになりました。自分の住んでいるとこ

ろの近くから，口頭審理が開かれる，ミュンヘン中央

駅近くの EPO の建物への行き方が，地下鉄（U バー

ン）と近郊列車（S バーン）の 2つあります。その日

は地下鉄を選んだのですが，近郊列車は自分の駅を越

えた後，路線で火事があって立ち往生したそうです。

連絡があれば EPO は口頭審理の開始時刻を遅らせて

くれると思いますが，連絡がなければ 5分くらい待っ

て代理人なしで始めてしまいます。なお，妻は現在も

携帯はもっていません。二人とも持っていないときに

街の中ではぐれたこともあります。予定を中止して家

に帰るしかありませんでした。

口頭審理のためならなぜ普通の携帯でなくスマート

フォン（私は省略語が大嫌いなので間違ってもスマホ

とは言いません。こっちに来て，日本人の駐在の方と

思われる人たちが，デュッセル，アムス，フランク，

エッフェルといっているのを聞いたころがあります。

文脈からデュッセルドルフ，アムステルダム，フラン

クフルト，エッフェル塔と思われます。）なんだと思う

人がいるかもしれません。その通りであります。前回

の記事でドイツ人は最新のものに興味がないと書きま

した。スマートフォンは大人気です。ドイツに革命が

起きたといっていいでしょう。2年くらいまではミュ

ンヘンでは地下鉄に基地局がなくて電話，データ通信

ができず，特に電話ができないので静かでよかったで

す。今は，一人で乗車していても自分の同胞とわけの

わからない言語（アフリカの言語？）で話し続けてい

る人をよく見ます。

自分も周りの人に感化されました。格好悪いと思い

つつ私もよく外でスマートフォンをいじってデータ通

信をします。月に 5MB（GBではありません）くらい

でしょうか。

４．仕事の環境

ドイツではワークシェアリングというのが確立され

ているので，出産後長期（法律最長 3年）にわたって

育児休暇をとることができます。私の事務所ではなぜ

かベイビーブームで育児休暇を取る人が非常に多く，

自分の印象では会社の 1割くらいの人がこの一年で出

産したような気がします（数えたわけではありません

が）。

当初は考えもしませんでしたが，自分も 2ヶ月間育

児休暇を取りました。その内の 1ヶ月はパートタイム

で，もう 1ヶ月は完全に事務所を休みました。制度上

男性は，子供が産まれてから 14ヶ月以内に最低 2ヶ月

はとらないといけないのでこのような変則的なものに

なったのですが，本当に忘れがたい貴重な時間を娘と

過ごすことができました。さすがに弁理士の仕事は

ワークシェアリングというわけにはいかず，誰も助け

てくれませんでした。

５．欧州特許弁理士としての仕事

前回の記事で詳述したような書面作成業務の点で

は，ときどきサインを自分でする自己 満足感が得

られることを除いてあまり変わることはありません。

しかしながら，根本的に異なるのが口頭審理に関す

る仕事です。前回でも書きましたが，口頭審理に代理

人として参加することを可能にしたいというのが，欧

州特許弁理士の資格を取ろうと決意した理由です。以

下口頭審理について詳細に述べます。

（１） 口頭審理の一般的特徴

EPO は，期日を設定して当事者を口頭審理に召喚

し，通常その一ヶ月前までに必要な書類（準備書面）

を提出するように要求してきます。査定系なら出願

人，当事者系なら特許権者が提出する準備書面にはク

レームの補正を含めることが通常で，複数のクレーム

セットを提出することもできます（口頭審理の前段階

でもこのような複数のクレームセットの提出は可能で

すが，経験上そのようなケースはとても少ないで

す。）。クレームの範囲が最も広いものをメインリクエ

ストとして提出し，限定事項を入れたクレームを含む

ものを補助リクエストとして一つまたはそれ以上（補

助リクエスト 1，補助リクエスト 2，，，）提出します。

口頭審理では，査定系ならば EPO の審査部あるい

は審判部（通常 3名），あるいは当事者系ならば相手方

および EPO の異議部あるいは審判部（通常 3名）と

対峙することになります。このように，EPO に関し

て言えば一人が相手でなく合議体が相手です。

口頭審理は，形式ばったものでなく，中身は激しい
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（特に当事者系）ながらも冷静に口頭での議論が交わ

される場です。

査定系でも当事者系でも，議論はメインリクエスト

から始まり，それがだめなら補助リクエスト 1，それ

でもだめなら補助リクエスト 2，というように進行し

ます。

各リクエストに関しての議論は，補正があった場合

は補正の要件が満たされているかの議論で始まりま

す。満たされていると判断された場合，明確性の要件

が満たされているか否かの議論が続きます。それも満

たされていると判断された場合，ようやく特許性の議

論に移ります。他の分野についてはわかりませんが，

私がよく扱う電気系の分野（例えば通信，情報処理）

では，発明の構成要素を機能的に定義（例えば，〜算

出手段，〜決定手段）することが多く，明確性でケチ

つけられることがよくあります。クレームと実施形態

との間にギャップがある（不適切かもしれませんが極

端な例で説明をすると，3つの入力（例えば 1 と 2 と

3）を足して出力値（6）を算出すると実施形態でなっ

ているが，クレームでは 3つの入力から出力値を算出

するとしか規定していない），必須構成要素がクレー

ムに抜けている，などと指摘されることがよくあります。

（２） 口頭審理に対する姿勢・印象

口頭審理では欧州特許弁理士が発言するのですが，

査定系の場合は，非弁理士も技術サポート役として発

言することも極まれですがあります。私も弁理士にな

る前に何度かそういう機会があり，毎回緊張で体が熱

くなりました。当時，代理人として口頭審理で発言す

る場合はもっと緊張するだろうと予想していました。

実際にはいい意味で緊張するということが全くありま

せん。非弁理士のときは，あるケースに関し口頭審理

の直前まで自分が担当したとしても，口頭審理では原

則発言権がないですし責任もありません。よって口頭

審理の準備も所詮サポート役なので，自分の上司であ

る弁理士ががんばってくれるはずという気楽なもので

した。そのような場合に発言するというのは，準備不

足の状態で突然発言させられたといっていいもので，

あせりから緊張感が増したようです。代理人として口

頭審理にのぞむ場合，自分の発言のすべてが出願人の

立場を代弁します。したがって後で述べますが準備を

これ以上無理だというくらい念入りにします。そのた

め平常心でいることができるようです。これは十分勉

強して自分はここまでやったんだという気持ちで試験

にのぞむ場合と準備不足であの問題がでたらどうしよ

うという状態で試験にのぞむ場合とで緊張感が全く違

うことと似ています。

前回で書きましたが代理人でなかったころは，口頭

審理で出会う審査官に対し大学の教授陣のような印象

を抱いていましたが，代理人になって印象が変わりま

した。今は，審査官は，一緒になって一生懸命考えて

くれる（概してフレンドリーな）人たちです。もっと

も彼らは当該分野に極めて詳しいために，進歩性の議

論では鬼のように厳しいですが。EPOに入る段階で，

博士号（Dr. title）を有するか，それに準ずるくらい大

学で研究に携わった人が多く，彼らの知識は半端では

ありません。口頭審理で彼らと対峙すると，当業者の

一般知識を超えているのではないかと言いたくなりま

す（言っても無駄ですが）。

口頭審理の進行の仕方は，合議体を構成する一人で

口頭審理の進行役を務める議長（chairman）の性格，

3人の審査官の人間関係（上下関係？）などでずいぶ

ん変わるように感じます。明確性が大きな問題になっ

たあるケースでは，議長はとても忍耐強い人で，他の

2人の審査官とともに本当に根気よく代理人(私)に付

き合ってくれました。口頭審理に対する準備書面に含

まれるメインリクエスト，補助リクエスト，さらには

口頭審理上で出されたいくつものの補助リクエストを

審査し，にっこりした顔で次々にはねつけ，最後に提

出したリクエストで明確性の要件をはじめて満たすね

といってくれました。そして，口頭審理の召喚状には

あった進歩性の話をすることなく特許許可通知を出す

との決定が夕方 5時（開始 9時）になされました。彼

らにも疲れていた様子が見えましたが，私は完全にグ

ロッキーでした。3人から矢継ぎ早に繰り出される質

問に一人で対処するとともに，彼らの昼食休憩時にも

補助リクエストの準備で腹減った〜と思いながらも昼

食を取る時間がなかったからです。

審判官に対しては審査官と全く異なる印象を持って

います。審判部は EPC の規定に拘束されるがガイド

ライン等その他の規則に拘束されない，とEPC（第 23

条第 3項）に規定されています。私にとって審判官の

人たちは，彼らのルックスのせいかもしれませんが，

お前の考えていることはわしには全てお見通しじゃと

見つめてくる仙人です（審判官には女性ももちろんい

ます）。フレンドリーな人も中にはいますが。もっと
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も審査官が全員フレンドリーと言うわけでもありませ

ん。最近出た口頭審理の審査官 3人には，自分と議論

する時間がもったいない，早く口頭審理を終わらせた

い，というような傲慢な印象を受けました。日本で働

いていた自分を知る人からは傲慢なのは君だと言われ

そうですが，最近はそんなことはありません(笑)。

特に査定系の口頭審理で待ち構えている審判官の中

には，何しに来たのという顔で口頭審理の開始を宣言

する議長もいます。あるケースでは，審判部の議長

は，口頭審理の開始宣言後，本願発明は引用発明とこ

こだけが違う，こんな違い当業者から見れば思いつく

のは簡単じゃないか，と発言しました。いわゆる

Problem Solution Approach を厳密に使えば（審査官

は好んで使います）進歩性を否定するのは難しい場合

（当該差異が，引用発明には記載も示唆もないある問

題を解決する場合）でも，審判官は，大学の教授みた

いなもので自分の知識というものを非常に重視し，簡

単に見える発明を当業者の知識 の名の下で排除し

ます。当業者の知識が議論の中心になると，もうどう

やっても勝ち目はありません。審判官は，当業者の知

識という伝家の宝刀を好んで抜いてきます。文献に頼

る必要もありません。もちろん，Problem Solution

Approach のように解決すべき課題とその手段を何が

しかの引例に求める必要もありません。

審判官は，査定系で進歩性が問題になっている場合

口頭審理をわりとあっさり（例えば 1時間）終わらせ

ることが多いです。審判部を構成する 3人のうち一人

は法律系の問題を担当するので（legally qualified

member），進歩性の議論で他のメンバーの意見に同

調すると推測できます。合議体を奇数の 3人とするの

は通常は多数決の原理を考慮したものですが，審判部

内で多数決の原理はおそらく働いていないと思いま

す。しかも，技術系の問題を担当する（technically

qualified member）二人の審判官（通常，一人が，審査

部の第 1審査官のように，口頭審理の召喚状に添付す

る予備的見解を作成する，いわゆる rapporteur と呼

ばれる人，もう一人が議長となる）が別意見かもしれ

ないとの印象はこれまでに受けたことはありません。

メンバーが異なる意見を持っているかもしれないと

いう印象は審査部のケースではときどきあります。あ

るケースでは，議長が第 1審査官の書いた予備的見解

を書き方が下手だと口頭審理で批判してました。仲が

悪いんでしょうか。

一昨年（2011 年）から口頭審理を月曜や金曜に設定

してくるケースが目立つようになりました。以前は火

曜〜木曜の間にしか口頭審理がなかったと言っていい

くらい，月曜や金曜に設定されることは極めてまれ

だった印象がありますが，口頭審理の数が増大し，

EPO も月曜や金曜に設定せざるを得ないのだろうか

と感じています。金曜は週末だという気分的なことを

除けば，金曜に設定されるのは代理人にとって問題に

なるはずがありませんが，月曜となるとその直前の週

末は準備でつぶれます。私もこれまで何度も週末がつ

ぶれました。日本の特許事務所にいたときに週末に事

務所に仕事に行くことはよくありましたが，今はこち

らの残業奨励せず の生活に慣れてしまっているた

め，鬼のような残業をする体力がなく，週末に仕事を

するのは精神的にも身体的にもかなり疲れます。

審査部の場合，審査過程のどの段階で口頭審理に召

喚するかは彼らの裁量で決まるもので，口頭審理前ま

で審査を実質的に担当することになる第 1審査官（合

議体を構成する一人）の心証に最も影響されるように

見えます。なお，制度上出願人には，サーチオピニオ

ンに応答する機会，1 回目のオフィスアクション（こ

こで言うオフィスアクションとは，EPC上でいう審査

部による first Communication）に応答する機会が保

証されています。その後については，2 回目，または

それ以降のオフィスアクションを出すか，あるいは，

口頭審理を開いて早期に決着を図るかの決定は，第 1

審査官の心証に加えて，最近の傾向として出願がどれ

くらいすでに EPO に係属しているというのも重要な

ファクターとなっているように見えます。事実，言い

方は悪いですが長年（自分の知る限り最も長いもの

で，ファーストオフィスアクションに対する応答から

6年）放って置かれた出願に対し，口頭審理の召喚が

最近よくくるようになりました。これが口頭審理の数

の増大の一因だと私は見ています。早く決着させろと

の EPO 内で政治的判断があったのかもしれません。

サーチオピニオンやファーストオフィスアクションに

対し，例えば時間がないなどの理由でクレーム補正す

ることなしに意見書のみで応答する場合，審査官の心

証は極めて悪いように感じます。そのような場合，や

はり口頭審理の召喚が早めに来ます。審査官の気持ち

としては，あなたが協力しないのなら，一刻も早くこ

のケース終わらせてしまおう，でしょうか。

口頭審理に対する準備書面は，オフィスアクション
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に対する応答と違って期限の延長ができません。制度

上（Rule 115(1) EPC），召喚は口頭審理の最低 2ヶ月

前にしなければなりません。口頭審理の 1ヶ月前を準

備書面の提出期限とすることが通常なので，理論的に

は召喚状を受け取ってから 1ヶ月で応答しなければな

らないこともありえます。私の経験では 1ヵ月半とい

うのがありました。2ヶ月というのはよくあります。

2ヶ月しかないとなると，代理人(私)，出願人（応答期

間が短い話は審査部に限った話で，異議部は短く設定

することはしません。），および発明者に対する時間

的，心理的プレッシャーはかなりのものです。出願人

が日本企業のケースですが，期限前日に発明者の人と

電話で打ち合わせをしたこともこれまで何度もありま

す。本稿の冒頭で日本人欧州弁理士としての希少価値

はすでにないのではといいましたが，出願人など代理

される側から見ると，準備書面提出期限直前（あるい

は口頭審理直前）に打ち合わせを日本語でできるとい

うのは，細かいニュアンスも伝えることができ，価値

があるものではないかと思います。これまで出願人が

米国企業や韓国企業のケースの口頭審理も多数扱って

きましたが，さすがに日本企業のケースのようにはい

きません。なお，アメリカの代理人と打ち合わせで電

話しないとだめなとき，電話をかける前はいつもぶる

ぶる震えます。

召喚に対する応答期間をどれくらい設けるのかは

EPO の裁量で，合議体を構成する 3名の仕事のスケ

ジュール（+休暇の予定？）で決まるようです。

準備書面に含まれるリクエストであるいは当該リク

エストに対しわずかに補正をするだけで審査部が納得

することもあります。この場合は，審査官は私に連絡

してきます。特許になるので出願人にとってはいいこ

とに決まっていますが，私は複雑な気分です。口頭審

理での論議に異常に燃えているため，口頭審理がなし

になると損したような気分になります。うちの上司

は，準備書面がよかったから中止になったのに，なん

でがっかりする必要があるのか，と言います。もっと

もです。なお，異議部や審判部の場合，口頭審理が中

止になることは，当事者の一方があきらめた場合を除

きありません。

（３） 口頭審理のための準備および口頭審理での代

理に必要な能力

口頭審理では，口頭審理の召喚に現れた問題点だけ

が議論されるわけではありません。召喚に対する応答

である準備書面には補正クレームが含まれているのが

通常で，そのクレーム自体が問題点を含む場合も往々

にあるからです。さらには，召喚時にすでに存在して

いる文言であってその文言自体は召喚状に含まれる予

備的見解では何も言及されていなかったけれども，口

頭審理上でつっこまれることも多々あります。こうし

たことが起こるのは次の理由です。予備的見解は一人

（第 1 審査官や rapporteur）が作成したものですが，

口頭審理前には合議体の 3名がミーティングを開きま

す。その際に思いもしなかった問題点が顕在化するこ

とがあるからです。私が最近経験したもので，査定系

に係る審判部による口頭審理では，クレームのある数

式が間違っているとその場で初めて指摘されました。

第 1 審で審査部も見逃していた事項で，第 2 審で

rapporteur も予備的見解を作成する際に見逃してい

たことです。これにはさすがに対応できませんでした。

このような理由から，自分が担当するケースを知り

尽くそうとし（といっても発明者ではないですし自分

が明細書を作成したわけではないので知り尽くすのは

実際には不可能です。自分がまだ非弁理士だったころ

に参加した異議部での口頭審理で発明者に日本から来

てもらったことがあります。発明者の方がいなかった

らピンチになっていたところで，大いに助かりまし

た。），相手側からのあらゆる反応を予測して口頭審理

にのぞみます。いくら準備はしてもし過ぎることはな

いです。

全く予期しない問題点や攻撃にさらされても泰然と

していられる度胸が欧州弁理士には求められます。わ

たしはまだ経験が浅く不足しているようです。ある出

願のケースでは議長が言った内容（英語）が全く理解

できなかったので，もう一度聞いたものの全くわかり

ませんでした。脂汗が出て頭が真っ白になりました。

理解できずに困った顔をしている私の顔を見た議長は

話を変えました。口頭審理の途中，審査官同士が議論

したり新たな補助リクエストを準備する際には休会す

るのですが，その際に，その口頭審理に（お目付け

役？として）同席した私の上司に聞いたところ，彼も

議長の言ったことを理解できなかったそうです。顔色

一つ変えずに聞いていたんですが。

異議申立に係る口頭審理で特許権者を代理したとき

に以下のようなことがありました。進歩性の議論を始

める際に，主引例（closest prior art）は当事者内
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（EPO，私，異議申立人）で一致していたものの，異議

申立人が自分が予想しなかった引例を副引例として進

歩性がないと言い出したときは，冷や汗が出て，心の

中で，ええ〜どないしよ〜と叫んでいました。よくよ

く相手の話を聞いてみると穴があったのでその場で対

応できたのですが，寿命が縮まりました。逆に自分が

異議申立人の立場だと考えると，可能なら，口頭審理

までの一ヶ月の間に，口頭審理の召喚に対する準備書

面で行った進歩性の議論で使った文献とは異なる文献

（通常はすで異議申立時に提出した文献）を，新たな

カードとして使えないか検討しておくのは必要だと思

いました。

これに関して言えば，異議申立時に出した文献だけ

では足りないかもしれないと考え，異議申立人が口頭

審理で新しい文献を持ち出すこともあります。特許権

者にとって予期はできませんし，必ずといっていいほ

ど新しい文献の提出は，Rule 116(1) EPC の Late fil-

ing だとして異議を唱えます。原則を簡単に言えば，

新たな文献が，見たところ（prima facie）これまでの

文献と比較してもより特許性に関連があるのではない

かと異議部が判断すれば，新たな文献は口頭審理上で

議論の対象となります。私も異議部から，一時間与え

るから文献を読んで異議申立人の言うことに反論しろ

といわれたことがあります。平然とした振りをしまし

たが，実際は眩暈がしました。限られた時間で冷静に

文献を読む能力が必要です。実際はあせらずにはいら

れませんが。

なお，口頭審理の召喚に対し特許権者が提出したリ

クエストには，これまで議論の対象にならなかった技

術特徴（例えば補正の根拠が実施形態）が含まれるこ

ともあります。異議申立人がそれに対して口頭審理上

で新たな文献を提出しても late filing ではありません。

異議申立に係る口頭審理では，異議申立人の論理展

開が物足りないのか，異議部が異議申立人に取って代

わって特許を攻撃してくることもあります。さすが確

かに鋭い指摘だと思うことが多いです。これも予期す

ることは困難で，その場で反論あるいは補正をして対

応しなければなりません。準備ができませんので，瞬

間的に反応する能力が求められます。これはもう場数

を踏んで（特に，査定系にかかる口頭審理を数多くこ

なして）培うしかありません。

必須であるとは言えませんが，口頭審理上でドイツ

語，フランス語でも議論することができるのは代理人

（ドイツ人，フランス人ならあたりまえにもっている

能力ですが）として好ましいと思います。手続言語が

英語であっても，口頭審理上で異議申立人がドイツ

語，フランス語で話すことがあるからです。EPO は

英語への同時通訳を提供してくれますが，相手の主張

に対しすぐに反論を考える必要がある点で厳密には

同時 ではない通訳（イヤホンを通して聞こえてくる

通訳内容）をうまく使うのは難しそうです。慣れの問

題だけかもしれませんが。近々，ドイツ人の異議申立

人と対峙する口頭審理が予定されています。妻と娘の

ために長生きしたいですが，自分の細胞は確実に傷つ

きそうです。

６．日本弁理士としての仕事

ここまでは，私の欧州特許弁理士としての仕事であ

る口頭審理での代理について詳細に述べましたが，要

約にも記載のように，私は日本弁理士に再登録してい

ます。

以下では，日本弁理士としての仕事を詳細に述べた

いと思います。

といいたいことろですが，率直に言ってありません。

これだけしか書かないとあまりにもせつないので，

もう少し関連した事項を述べますと，私の理解してい

る限りでは，日本特許庁への手続きを行うことができ

るためには日本で仕事をしている必要があります。

ヨーロッパ等に本拠地がある出願人が日本の特許事務

所を使用している場合には，私が間に入ることもあり

ますが，そういった仕事をするのに，日本弁理士であ

る必要はもちろんありません。

ではなぜ日本弁理士として登録しているかという

と，私の勤務する事務所のパートナーの意向です。私

は望まなかったのですが，彼らは自分が同時に日本弁

理士であるほうがクライアントを獲得するために宣伝

としてより効果的と考えたようです。確かに，私が日

本弁理士であることで日本出願の仕事を手伝ってもら

いたいと考えるドイツ企業もありましたし，ドイツ人

発明者との打ち合わせもありました。やはり前の記事

にも書きましたが，発明者との打ち合わせはたまらな

く楽しいですね。

といっても私にとって発明者との打ち合わせは必ず

しもいい思い出ばかりではありません。日本で仕事を

していたときに，一日がかりで 7件ほどの出願につい

てとある企業に一人で打ち合わせに行くことがありま
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した。数日後，知財部の偉い方から自分の直属の上司

にお叱りの電話がかかってきました。打ち合わせでの

私の態度が発明者の方々にとって発明を軽んじている

ようなものだったらしいです。自分にはそういう態度

をした覚えはなかったのですが，よっぽど態度が悪く

ないとわざわざ電話してこないだろうし，自分だけの

問題ではなく，事務所全体の心象に関わる問題で，猛

省しました。

話を元に戻すと，自分が日本弁理士でいることは事

務所にとって利益かもしれませんが，私にとっては経

済的，時間的に結構な負担です。日本弁理士会の会費

は事務所が負担していますが，ドイツでは，あるドイ

ツ弁護士が起こした訴訟に係る判例があって，そのよ

うな会費は，弁護士の所得とみなされます。つまり，

そこに掛かる所得税が発生します。判例は弁理士など

他の士業にも適用されると税務局は考えています。ド

イツは給与から引かれる税金等のパーセンテージが日

本と次元が違うといっていいほど極めて高いですが，

さらにそこに余計に引かれる所得税が発生するので気

分が悪いです。日本ではもらっていた日本弁理士とし

ての特別手当てはありません（欧州特許弁理士手当て

ももらっていませんが）。

さらに，お叱りを受けそうですが，5年で 70時間の

継続研修は大変つらいです。日本にいれば面白そうな

講演がたくさんあるように見えますが，ドイツにいる

と eラーニングしか手段がありません（とはいえ，一

部の講演はありがたいことに eラーニングで見ること

ができます）。平日の夜や休日にパソコンの前で数時

間講義の先生の顔を見続けるとへとへとになります。

私は日本弁理士会主催で 3時間の講演をしたことがあ

ります。準備に数十時間かけたのですが，聴講された

方と同じ 3時間分の単位しか認定されませんでした。

７．EPOに対する一考察

EPO に対しては最近様々な批判があります。それ

に対し自分の勝手な感想を述べたいと思います。

年金が非常に高い 

確かにミュンヘンに来てから数年はそう思っていま

した。年金を何に使っているんだろうというのもよく

わかりませんでした。EPO に勤務している友人に聞

いても感情的な反応が返ってくるだけでした。

審査において，第 1審査官は通常何度もオフィスア

クションを作成し（とある拒絶理由が解消されなくて

も，なぜ解消されなかったかの理由が次のオフィスア

クションや口頭審理の召喚状で説明されるだけで，日

本と異なりすぐに拒絶されることはない），最後に 3

人の審査官が関わる口頭審理が入ってきます。した

がって EPO で発生する費用は，審査料金だけで到底

賄えるものではないと想像できます。そこに審判や異

議の手続きも加わると，EPOの労力（3人が出席する

口頭審理，およびその準備）に比べて，審判請求時や

異議申し立て時に支払う費用は極めてわずかです。

もし年金費用を下げろと EPO にいったら，それな

らファーストオフィスアクションに書かれたある拒絶

理由が解消されなかったら直ぐに口頭審理にする制度

にしますよ，と脅されそうです。そんな制度だった

ら，自分がこれまで扱ってきたケースの 90％以上は拒

絶されてしまっていたでしょう。

もちろん，長年ケースが放置されることで年金費用

が嵩むことの正当性はないと思います。そのような

ケースで不当だと感じるものがあれば，早期審査の申

請をすることを検討すべきだと思います。さらに効果

的なのは，直接審査官に電話してお願いをすることで

す。審判請求しても長年放置されることがあります。

その場合審判官は仙人ですから電話しても効果ないで

すが。

なお，国際機関である EPO で働く人は，（例えば

ミュンヘンならドイツの国庫に納める）所得税がかか

らない，私も含めて高い税金等を納める人にはまこと

にうらやましい特権を持っています。年金下げてその

分彼らの給与を下げたらいいじゃないかと，父親が

EPO の上層部にいる友人に言ったことがあります。

ミュンヘンは，EPO の人たちが一杯お金を落とすか

ら潤っているんだよとの答えに，妙に納得しました。

自分たちが犠牲になってまでユーザに少しでも金銭的

な負担を減らしてあげたいとの考えはないようです。

ロンドンアグリーメントや来たる統一特許制度によ

り，ユーザの翻訳の負担はだいぶ減っています（減る

ことになります）が（その分翻訳者は泣いています）。

EPO の審査官，審判官の有能さを考えると彼らが

高給になるのは納得できます。

度重なる料金の値上げ 

EPO は 2 年ごとにインフレを考慮して値上げする

と宣言しています。
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デフレからの脱却を目指す日本にいる皆さんはイン

フレを理由なんかにするなと思う気持ちがあるかもし

れませんが，少なくともミュンヘンに住んでいる限り

インフレを強く感じます。例えば，自分が利用してい

る交通機関なんかは，毎年決まって賃金を上げるため

に労働組合が半日くらいの警告ストを（何度か）行っ

て本格的なストの脅しをし，労使交渉で何らかの合意

した後，数ヶ月たって運賃の値上げのアナウンスがさ

れます。

西ドイツ代表・代表監督にもなったことのあるサッ

カー選手 Sepp Herberger の語録Nach dem Spiel

ist vor dem Spiel （試合終了の笛は次の試合開始の笛

である）にちなんで，値上げの後は次の値上げの前で

ある と語った弁理士がいました。

法改正が改悪となっている 

2007 年 12 月に EPC2000 が発効しました。その目

的の一つとして，それまでの EPC1973の条約レベル

にあった一部の規定を規則レベルに移すことが挙げら

れます。これにより，より多くの規定の改正が，条約

改正に比べて簡単な手続きである規則改正という形で

行えるようになりました。特許制度をフレキシブルに

変えることを可能とした点で評価できます。

しかしながら，一方でEPOが容易（安易）に自分の

都合で規則の改正を行えることの心理的敷居を低くし

てしまったように思います。その最たるものは，欧州

特許業務に少しでも携わっている日本の実務家の人は

どなたもご存知のように，分割出願の 2 年の制限で

す。EPO によると，親出願が拒絶される前に分割出

願をして親出願を取り下げることを何度も行う一部の

米国出願人をターゲットにしたものらしいですが，そ

のような法律を悪用する出願人は全出願人のわずか

0.3％というのを小耳に挟みました。これだけのわず

かのケースのために善意の出願人に対して過度の制限

を加えることに正当性はないだろうと思います。他の

理由があるのではないかと個人的には思っています。

EPO は完全に独立した国際機関であり，その行い

を監視する機関は実質的にありません。EPO が主導

で行う法改正も料金改定も誰も止められません。

非常に憂慮していましたが，最近になってEPOは，

分割出願の制限があまりに評判が悪いために，この改

正に対するパブリックオピニオンを求めました。

EPO が自分の行為を正す意思を表明したという点で

画期的なことです。パブリックオピニオンを参考に，

近いうちに分割出願の制限に対する規則が改正（個人

的には撤廃してほしいですが，メンツの問題を考える

と撤廃することはないかもしれません）されるものと

期待されます。

８．おわりに

冒頭にも述べましたが，今回の原稿は続編を読みた

いとのリクエストがきっかけです。今回の原稿を読ん

で何か感じるものがあった方がいればフィードバック

をしていただけるとたいへんうれしいです。いつの日

か，新たな知見・経験に基づいてさらなる続編を書き

たくなるかもしれません。

(原稿受領 2013. 6. 24)

ヨーロッパに身をおいて ― その後 ―

パテント 2013 Vol. 66 No. 12− 88 −

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀


