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英国および欧州にある5つの成長を続ける
オフィス

ロンドン 

ケンブリッジ

マンチェスター ミュンヘン

ブリストル



ミューバン エリスの概要

知財の全分
野と全技術分
野のエキス
パートが揃っ
ています

現実的な商業
意識を持ち、ク
ライアントから高
い評価を得てい

ます
私共は、確認さ
れたネット・ゼロ
の目標を持つ唯
一の特許法律
事務所です

私共は、適切な
組合せの多くの
専門分野に長け
たチームを構築

しますクライアントから、
卓越したサービ
スの提供に対し
て9/10の評価を
得ています

ベストを尽くす
ことに集中し

ます

知財・法律ディ
レクトリでトップ
クラスにランクさ
れ、市場をリー
ドしています 英国および欧州

に合計360人以
上が勤務する5

つの成長を続け
るオフィスがあり

ます

私共のサービ
スは、常にク
ライアントに直
接焦点を当て
たものです

私共と一緒に仕事
をすることで、ビジ
ネス界で最高の
商業的・法律的知
財の考え方を得る
ことができます



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。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。



法律・実務ガイド

• 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。

多様性と受容性 持続可能性 地域社会

• チーフI&Dオフィサーとコラボレーション・
グループを任命

• I&D監査を完了

• ダイバーシティ・ダッシュボードを作成し、
社外に公表

• 男女賃金格差の数値を報告
• CREST Awardsのスポンサー
• ウェルネス委員会の設立
• 相互メンター制度の導入
• WoMEn of Mewburn Ellisネットワークの

立ち上げ
• LGBTQ+MEネットワークの立ち上げ
• 学齢児童を教育
• 英国科学協会(BSA)の「ステレオタイプを

打ち砕く」キャンペーンを後援
• I&Dチャリティーの支援

もっと読む
(https://www.mewburn.com/diversityandi

nclusion)

• 2025年までにカーボン・ニュートラルを

目指すという公約の一環として、炭素使
用量の削減とオフセットに取り組む

• 5つのステップからなる気候変動行動計

画を策定し、この重要な分野を改善す
るための枠組みとして活用

• 環境保護団体Ecologiと協力し、新規案
件受任ごとに1本の木を植樹

• サイエンス・ベース・ターゲット・イニシア
チブ（SBTi）により承認された、科学的根

拠に基づく私共の短期および長期の排
出削減目標

• 持続可能性格付機関であるEcoVadisか
ら、英国の特許法律事務所として初め
てシルバーの評価

もっと読む
(https://www.mewburn.com/sustainability)

• 利益の1％をチャリティに寄付
• 2020年以降、75万ポンド以上を寄付
• 全社員がCSR (企業の社会的責任)の日

を利用可

• ウクライナ、アフガニスタン、トルコなど、
可能な限り人道的危機に対応

• がん、子どもの看取り、ホームレス支援、
メンタルヘルス、貧困と平等など、地域
の慈善活動を支援

• 持続可能な開発目標を支援
• 私共のコミュニティ活動は、17の目標の

うち10を達成

もっと読む
(https://www.mewburn.com/community-

giving)

https://www.mewburn.com/sustainability
https://www.mewburn.com/sustainability
https://ecologi.com/
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://ecovadis.com/


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における競合他社の

特許出願の審査に影響を
与えるためにできること

情報提供



本講演の流れ

情報提供とは?

なぜ情報提供するのか?

情報提供 vs EPOにおける異議申立

戦略を立てる際のコツ



情報提供とは



情報提供とは、EPO審査官に拒絶理由の存在および先行技術文献など

の証拠を知らせる仕組みである

日本の特許庁への情報提供と似ている

審査中(付与前)および付与後に提出することができる。

情報提供とは

付与前手続:

• 公開後
 
• 付与前

• 許可後を含む

付与後手続:

以下の間提出可: 

• 異議申立

• 審判



EPC第115条:
 欧州特許出願の公開後の欧州特許庁における手続にお

いて、第三者は、実施規則に従って、出願又は特許に係る

発明の特許性に関する見解を述べることができる。当該第

三者は手続の当事者であってはならない。

EPC規則114:
 (1) 第三者による見解は、欧州特許庁の公用語による書

面で提出し、その根拠となる理由を記載しなければならな

い。規則3第3段落を適用する。

(2) そのような意見は特許出願人又は特許権者に通知さ

れ、特許出願人又は特許権者はそれについて意見すること

ができる。

審査ガイドラインE-VI-3

法的背景



手続に直接関与していない者

匿名で提出が可能であり、特許事務所名での提出も可能

提出に代理人は不要

多様な提出ルート

EPOは専用の提出用ウェブフォームを用意している

代理人によるEPOオンライン出願ポータル経由での提出

直接提出

誰がどのように情報提供する?



何を提出することができる?

情報提供には通常、議論と証拠が含まれる

審査官が見逃しているかもしれない先行技術文献を知らせる良い

方法

書類はEPOの公用語で作成（翻訳）されていなければならない

匿名で提出した場合、証拠の種類によっては提出できないものもあ

る（例：先使用）



何を提出することができる?

重要 異議理由ではない理由も含まれる

特許性に関するあらゆる理由を申し立てることができる:

新規性 進歩性 明確性
新規事項
の追加

単一性 充足性



EPOは提出されたTPOを出願人/特許権者に転送する

EPO審査官は指摘された事項を検討し、コメントしなければならない

情報提供が匿名で提出されていない場合、審査が促進される

EPOは情報提供から3ヶ月以内にオフィスアクションを送付することを目標とする

EPOはどのように情報提供に対応するのか?



なぜ情報提供するのか?



いつ情報提供を検討するか?

もし特許が認められたら、クライアントの欧州でのビジネスにとって問題とな

る特許出願に気づいた時

ステップ1

特許クレームが問題となる可能性を確認する  

[欧州特許弁理士は、欧州でどののクレームが特許になりそうかなどの分析を助けることができる。]

ステップ2

情報提供すべきか、あるいは特許が付与されるのを待ってから異議申立をすべ

きかを検討する

いつ情報提供を検討するか?



更なる検討事項

非当事者として、審査で望ましい結

果を達成することは可能か?

例えば、権利化されても差し支えないク

レームの範囲があり、その差し支えない

ない範囲に向けてクレームが補正される

よう審査を推し進めることができるか? 

特許請求の範囲を有意義な形で限

定せざるを得なくする揺るぎない主

張があるかどうか?

例えば、状況を明らかに変えるような新

しい先行技術文献はあるか

審査官は技術や既に引用されている先行技術文献について誤って理

解していないか?



情報提供 vs EPO異議申立



付与後9ヶ月以内に申立可

明確性欠如は異議理由ではない

時間軸

 決定が出されるまで18ヶ月弱

 審判でさらに2-3年

妥協のない双方向の手続

情報提供よりはるかに高額

EPO異議申立



情報提供 vs 異議申立

情報提供 = オブザーバーの地位
のみなので、 「説得」の選択肢は
限られている

情報提供 = あらゆる拒絶理由 

情報提供 = 出願人に(案件に興味
がある第三者がいることが)知られ
る; 分割出願される可能性あり

異議申立 = 手続の当事者なので、
全面的に関与し、複数回主張す
る機会あり。EPOは全面的に関
与しなければならない。

異議申立 = 明確性欠如は異議
理由ではない

異議申立 = “サプライス”; クレー
ムの範囲を変更できない（減縮
のみ）



戦略を立てる際のコツ



• 拒絶理由を知らせ、審査官に新たな先行技術文献を知らしめる、非常に費用対効果の高

い方法

• 異議理由ではない拒絶理由(明確性、単一性欠如)を知らせることができる

利点

• EPOの関与に依存 – 当然のことながら、情報提供は審査官が1回目の審査を終えた後に

提出される

• 審査において競合他社に拒絶理由を解消する機会を与える

• 拒絶理由によっては、異議申立のために取っておいた方がよい場合がある(例えば、新規

事項の追加など)

欠点

成功を最大化するには?

戦略的考察



簡潔に – EPO審査官にとって取り組みやすくする

新規性および進歩性 

• 特許請求の範囲に影響を与えるという点で、一般的に主要な論点となる

• まだ見つけられていない強力な先行技術文献が非常に望ましい

• 多くの場合、日本語の文献はEPOの審査官が容易に見つけることができな

いため、情報提供で提出する新しい文献の良い情報源となり得る 

効果的な情報提供のためのアドバイス



明確性および新規事項の追加 

• これらは非常に効果的 – EPO審査官はしばしばこれらを拒絶理由とする主

張を採用する

• これらの拒絶理由が案件全般に与える影響について考慮する必要がある

• 例えば、審査段階における新規事項追加の拒絶理由であれば、出願人は、

付与後よりも容易に対応することができる 

効果的な情報提供のためのアドバイス



匿名にするか否か?

審査を促進させたいか、させたくないか?

身元を秘密にする必要があるか?

審査促進不要または身元
を明かしたくない → 匿名

審査促進させたい → 

非匿名

匿名 vs 非匿名



ご清聴ありがとうございま
した

ご質問がありましたら、お気軽に
お問い合わせください

eleanor.maciver@mewburn.com
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