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我が社の率先して DPMAにより、遅延
した付与が二重の保護から利益を得ることが

できるようになった。  

無効審判手続きにおける追加提出の可能性に
関するドイツ連邦司法省の審決「Windturbinen-

schaufelmontage」

訴権に関する連邦裁判所の審決「Aminosäure-
produktion」



我が社の率先して DPMAにより、遅延した付与が
二重の保護から利益を得ることができるようにな
った。
欧州単一効特許制度の発効に基づき、
ドイツでは、以下の条件を満たす場
合、以前適用されていた二重保護の
禁止が解除されていく1：

a)	 当該ドイツ特許の付与の公報が統
一特許裁判所の発効後に行われ
たこと

b)	 当該欧州特許に関する「opt-out」
が請求されていないこと

先のことはDPMAの管轄であるの
で、我が社のパートナーのAndreas 
Gröschelはドイツ特許制度の利用者
との商標庁内の協議で、DPMAがド
イツ特許出願の付与を遅らせる請
求オプションを作成し、それによって
二重保護から利益を得るようにすべ
きであると提案した2。DPMA会長の
通知6/22によると、その提案に従わ
れることになったことを報告致しま
す。従って、審査手続中で、既に欧州
特許が並行して付与されている出願
に以下の請求を提出できる：

a)	 未解決の拒絶理由を応答するの
期限を延長することで

b)	 未解決の拒絶理由が行われてい
ない出願の付与決定を延期する
こと。その性質上、もちろん対応す
る付与決定が既になされている場
合、その請求は不可能である。請求で
きる期間の延長や付与された延長は最大で8カ月で、ドイツのEUへの批准書寄託3から4カ月後
である。出願人が請求の際に、付与された欧州特許の発行番号を提示4するよう求められてい
く。ドイツ特許出願のすべての出願人にとって惜しみない良いニュースで、対応する請求、特に
オプションb)の下、つまり拒絶理由がない出願が早めにに提出されるべきである。

1	  MH　Newsletter　2021年第13号
2	  MH　Newsletter　2021年第13号
3	  MH　Newsletter　2021年第9号、2021年第11号、2021年第12号、2021年第14号　と　2022

年第1号
4	  しかし、基本的には、欧州特許出願しかない場合にも、そのような出願は可能である

べきであるが、その通知の中に規定されていない。しかしながら、その場合、いつでも
長期の延期（„Langzeitfristgesuch“）を請求することができる。

European Qualifying Examination (EQE)のCパートおよ
びDパートでの予科

コロナ禍の状況が許されば、これらの予科は2022年11月2４日
(木)・25日(金)と12月10日(土)・11日(日)に開催される予定で
ある。どちらの予科も内容は同じなので、1つのコースに出席す
れば十分だと思われておる。

この予科では、EQE試験のCパートとDパートに合格するため
の、適切な受験方法やミスを防ぐための戦略に注目を置いて
おる。経験では、よく準備された試験資料があったら、合格の可
能性を大幅に高める。それゆえに、この予科では、参加者に必
要な方法によった知識を提供したいと思われておる。この点に
おいて、こちらの予科は参加者自身がEPCの法律に関する基
礎知識を準備するための補足的なものと理解されるべきであ
る。その代わり、EQE試験のCパートとDパートに合格するため
に、参加者はEPCの専門知識をできるだけ多くポイントに変換
する方法を学んでいくつもりである。予科はドイツ語のみでデ
ュッセルドルフのKaistrasse 16Aにある当社で行われ、無料
で受講することができる。予科の講師はDr Torsten Exner氏, 
Dipl.-Ing. Andreas Gröschel 氏と Prof.Dr.Aloys Hütter-
mann氏がおる。

今からeqe@mhpatent.deに登録することができる。フルネー
ムと勤務先を記してください。

https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/mitteilungen/mdp_06_2022.html
https://www.mhpatent.net/app/download/11841140421/Newsletter_13_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11841140421/Newsletter_13_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11730179521/Newsletter_9.2_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11787314121/Newsletter_11.2_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11819143221/Newsletter_12_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11871964021/Newsletter_14_2021_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11884812321/Newsletter_1_2022_JP.pdf?t=1651485679
https://www.mhpatent.net/app/download/11884812321/Newsletter_1_2022_JP.pdf?t=1651485679


無効審判手続きにおける追加提出の可能性に
関するドイツ連邦司法省の審決「Windturbinen-
schaufelmontage」
ドイツの無効訴訟および 無効審判手続において、追加提出が可
能かどうか、またどの時 点で遅れすぎて提 出されたことは、すで
に連邦司法裁判所の多くの審決 5の対象となっているが、最近の

「Windturbinenschaufelmontage」6（風力発電用ブレードの組み立て）と
いう審決も、その問題にも専念していた。その訴訟では、連邦特許裁判所
により認められた特許は無効であるとされ、いくつかの予備的請求も無
効であるとされ、さらに最後の予備的請求だけに従って支持された。

本件では、原告は無効審判手続において、さらに2つの書類を提出してそ
の最後の予備的請求も失効させることを可能になって、すなわち、特許は
全体として無効であると宣言されたのである。

無効審判の手続きでは、そのような新しい書類の提出が普通に不可能で
ある。しかし、連邦特許裁判所は、本件で、適格参照において、その時点の
すべての予備的請求も付与された特許も無効であると思って、副請求に
ついてもそれ以上何も生じないと発表していたのである。

特許権者はそのコメントに対して請求項1に副請求項の1つを導入した更
なる請求を提出し、その要求に従って特許が維持されることになったので
ある。

連邦裁判所は、副請求項は適格参照にも記載されていたので、特許権者
の新たな請求を知っても、原告がさらに書類を提出する理由がなかったと
審決した。

「特許法第83条第1項に基づく参照の後に行われた予備的請求1におけ
る特許請求項7の個別の抗弁も、同様に出願人がこの請求項に関連してさ
らに書類を求める機会を与えなかった。裁判所からの参照は必要的に仮
性があることであるため、出願人は特許裁判所がその評価を守るとは安
全に考えられなかったのである。しかし、特許裁判所が異なる評価を下し
た場合、その提出物を補足する機会が与えられることを信用できるる権利
があった。被告の意見に反して、被告が特許裁判所の見解に対する付与さ
れた請求項9［＝予備的請求1の副請求項7］で対抗したことは、そのような
表示に取り替えられない。被告は特許裁判所と異なる立場を維持しようと
する限りに与えられた参照に応答する義務があった。

しかし、本件では、その提出物が特許裁判所が予備的評価から逸脱するこ
とが明らかであると思われるような新しい要素を生じさせるものではなか
った。」7

そのように、無効審判で提出された書類が受理されたのである。

5	  Hüttermann, Mitt.       2017年, p.193
6	  2022年3月15日付連邦裁判所審決 -  X ZR 45/20 - Windturbinenschaufelmontage

7	  審決、第86 - 8項

2022年6月28日にDr. 
Christoph Volpersがフラ
ンスのモンペリエ市で開催さ
れる10th Antibody Indus-
trial Symposium(第10回
抗体産業シンポジウム) で、

「European Patent Law 
Reloaded – The Unitary 
Patent System」（欧州特許
法リニューアル - 統一特許
制度）について発表していく。

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=4&nr=129433&pos=134&anz=822
https://aiscongress.com/programme.php
https://aiscongress.com/programme.php


その審決は、連邦司法裁判所の路線を一貫して引き継いでおっている。そ
れによると、両当事者が自分に有利な場合、当初に適格参照に頼ることが
でき、連邦特許裁判所がその参照から逸脱した場合（だけ）、必要に応じて
無効審判手続において文書か請求を提出することができるとされている。8

適格参照に副請求項に関する評価が含まれていなければ、異なる評価が
得られた可能性がある。出願人は新たな請求により、対応する副請求項が
主請求項に含まれることを知った場合、直ちに新たな書類を提出しな
ければならなかったであろう。

訴権に関する連邦裁判所の審決
「Aminosäureproduktion」

最近公開された「アミノ酸生産」（"Aminosäureproduktion9“）という審決
でも、連邦裁判所は積極的合法性、すなわち訴訟権について審決した。
そこでは、原告は2者で、1者は特許権者であり、もう1者が訴訟中の特
許のサブライセンス契約を結んでいた。その契約が2011年版も補足契
約の2017年版も存在している。2017年版により、「2011年以降の契約
を明確にするために契約当事者は、訴訟特許のドイツ国内に関する独
占的ライセンスまたはサブライセンスが2011年11月1日に遡及して付
与され、それぞれのライセンス契約はドイツ法に基づくことに合意し
た。10」ということである。

しかし、本審決で問題となった訴訟は2015年にもう提起されており、
結果的に被告がライセンシーの訴権を争うことになった。しかし、デュ
ッセルドルフ地方裁判所とデュッセルドルフ高等裁判所の両裁判所
は、遅くても2017年からの補足契約により遡及的に独占的ライセンス
が付与され、特許権者とライセンシーの両者の行為からも独占的ライ
センスが黙示されると審決した。

その点に関して、連邦裁判所は以下のように明言した：
訴権に重要なことに独占的ライセンシーとしての立場が認められた
かどうかという問題は、原則として、訴訟が提起された国の法律、すな
わちその場合はドイツ法によって判断される。

本件で重要なのは、遡及して付与されたライセンスが第三者に対して
も効力を持つかどうかである。最初に連邦裁判所は否定した：「第三
者に対して効力を有する独占的特許ライセンスの遡及的な合意が一
般的に、法令に規定された遡及効の範囲外である11」

ドイツ民法典第177条および第184条（代理者および事後承認のない
行為）により、独占的ライセンスを遡及的に付与することは可能である
が、第三者に対していかなる影響も及ぼしない。しかし、本件では、2011
年の契約書にもライセンシーが「知的財産権に関する第三者との紛争
を自己責任において解決する権利を有し、（特許権者が）助言および行
動によって支援しなければならない」という条文が既に存在していた。

8     Hüttermann,Mitt.    2017年, p.193
9	  2022年2月22日付連邦裁判所審決 -  X ZR 102/19 - Aminosäureproduktion
10	  審決、第5項
11	  審決、第2頭注

皆様のご親族、従業員、同僚、そ
してもちろん皆様ご自身が、今
の困難な時期に幸運であります
ように願っています。
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