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平成２４年９月１９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２４年（行コ）第１０００１号 決定処分取消請求控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２３年（行ウ）第５１４号 

口頭弁論終結日 平成２４年９月５日 

            判    決 

         控   訴   人    ヴァレオ・シャルター・ 

ウント・ゼンゾーレン・ 

ゲ ー エ ム ベ ー ハ ー 

         同特許管理人弁理士    竹 沢 荘 一 

                      中 馬 典 嗣 

                      森  浩 之 

         被 控 訴 人    国 

         同代表者法務大臣     

         処 分 行 政 庁    特 許 庁 長 官 

         同 指 定 代 理 人    秦  智 子 

             加 藤 誠 一 

             佐 藤 一 行 

             大  江  摩 弥 子 

             河 原 研 治 

   主    文 

       １ 本件控訴を棄却する。 

       ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

３ この判決に対する上告及び上告受理の申立てのた

めの付加期間を３０日と定める。 

            事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 
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 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 特許庁長官が平成２２年４月６日付けで控訴人に対してした特願２００９－

５４６４４１号についての国内書面に係る手続の却下処分を取り消す。 

 ３ 特許庁長官が平成２２年３月１７日付けで控訴人に対してした特願２００９

－５４６４４１号についての国際出願翻訳文提出書に係る手続の却下処分を取り消

す。 

４ 訴訟費用は，第１，２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要 

 １ 本件は，工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいた優先権の主張を伴う

英語での国際出願（本件国際出願）をした控訴人が，翻訳文提出特例期間の経過後

に翻訳文を提出したために，指定国である我が国における国際特許出願（本件出

願）を取り下げたものとみなされ，国内書面及び翻訳文に係る両手続がいずれも却

下された（本件各処分）ことから，上記優先権の主張を取り下げる旨の書面（本件

取下書）を提出して，優先日を国際出願日に繰り下げたことにより，翻訳文提出特

例期間の経過前に翻訳文を提出したことになるとして，本件各処分の取消しを求め

た事案である。 

 原判決は，本件出願は控訴人が翻訳文提出特例期間内に明細書等の翻訳文を提出

しなかったことにより，取り下げられたものとみなされ，出願の効果が消滅してい

るから，その後に本件取下書が提出されても，何らの効果も生じないことは明らか

であるとして，控訴人の請求を棄却した。 

そこで，控訴人がこれを不服として，控訴した。 

 ２ 前提となる事実 

本訴請求に対する判断の前提となる事実は，原判決の事実及び理由の第２の１の

とおりであるから，これを引用する。 

 ３ 本件訴訟の争点 

本件各処分の違法性 
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第３ 当事者の主張 

 当事者の主張は，次のとおり付加するほかは，原判決の事実及び理由の第２の２

のとおりであるから，これを引用する。 

〔控訴人の主張〕 

１ 原判決は，控訴人が平成２１年９月１７日に提出した翻訳文は翻訳文提出特

例期間内に提出されたものではないと判断した。 

 ２ しかし，パリ条約に基づく優先権主張を伴う国際出願の国内書面及び翻訳文

の提出期間は，優先権主張が有効か無効かによって異なるものである。 

すなわち，特許庁のホームページに掲載された「平成１９年４月に発効する特許

協力条約規則（ＰＣＴ規則）の改正の概要」と題する書面（甲８）では，「優先権

主張の自動的維持」の項において，「今回の規則改正により優先権主張の自動的維

持という概念が導入されました。これは，優先権主張を伴う国際出願がパリ条約の

規定する優先期間１２ヶ月を超えてなされた場合であっても，国際出願日が優先期

間徒過の後２ヶ月以内である場合には，これを直ちに無効とはせず，国際段階の間，

優先権主張は維持されるものとして取り扱うものです。これにより，国際段階にお

ける期間（国内移行のための期間も含む）計算の起算日として優先日を確定するこ

とが可能となり，国際段階における手続の安定が確保されます。なお，この優先期

間徒過後に主張した優先権について，国内段階移行後において有効なものとするた

めには優先権の回復の請求をする必要があります。」との記載がある。この記載は，

パリ条約に基づく優先権主張に関する特許庁の正式かつ明白な表明であり，優先権

主張の自動的維持は，優先権主張が本来的に無効であっても，これを直ちに無効と

はせず，国際段階における期間計算の起算日として優先日を確定し，国際段階にお

ける手続の安定を確保することを目的としていること，換言すれば，優先権主張が

有効か無効か確定できなければ，優先日が確定できないことを明らかにしている。 

また，「優先期間徒過後に主張した優先権について，国内段階移行後において有

効なものとするためには優先権の回復の請求をする必要があります。」との記載か
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らすると，「国内段階移行後において，優先権の回復を行う」こと，すなわち，優

先権主張が有効か否かを，国内段階移行後に確定できることを特許協力条約は予定

しているのである。つまり，優先権主張が有効か無効か確定しなければ，優先権を

主張する国際出願の優先日を確定することはできず，その結果，国内書面や翻訳文

の提出期限も特定できないこととなる。 

 そして，優先権主張が有効となるには，①主体の同一性，②客体の同一性，③第

一国出願が正規出願であること，④第一国出願が最初の出願であること，⑤第二国

出願を優先期間内に行うことなどの要件があるところ，上記②及び④の要件は，審

査や審判での発明の内容の吟味が必要となるから，優先権主張が有効か否かは審査

開始前に決定することはできないものである。したがって，パリ条約に基づく優先

権を主張する国際出願の場合，国内書面や翻訳文の提出期限算定の基準となる優先

日は，国内書面や翻訳文の提出時には確定していないから，国内書面や翻訳文の提

出期限も当然決定していないこととなる。 

 ３ 以上からすると，本件出願に係る優先権主張が無効である場合には，優先日

は本件国際出願をした平成２０年１月２２日になるところ，本件出願に係る国内書

面及び翻訳文は，当該優先日から平成２３年法律第６３号による改正前の特許法

（以下「法」という。）１８４条の４第１項に規定する２年６月以内である平成２

１年７月１４日及び同年９月１７日にそれぞれ提出されているから，いずれも提出

期限を徒過した違法はないこととなる。 

 しかるに，原判決は，優先権主張の要件の有無を一切検討することなく，当然に

優先権主張を有効とした上で，控訴人が翻訳文提出特例期間内に翻訳文を提出しな

かったことにより，本件出願が取り下げられたものとみなされたと判断したもので

あり，かかる判断が違法であることは明らかである。 

〔被控訴人の主張〕 

１ 控訴人は，甲８の記載を根拠として，優先権主張が有効か無効か確定できな

ければ，優先日を確定することはできないとか，特許協力条約は，優先権主張が有
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効か否かを，国内段階移行後に確定できることを予定しているなどと主張する。 

しかし，控訴人の主張は，特許協力条約規則の「優先権主張の自動的維持」や

「優先権の回復手続」の意義及び優先日の意義を正解しないものである。 

すなわち，優先権主張の自動的維持は，パリ条約による優先権主張を伴う国際出

願が同条約に規定する優先期間を超えてされた場合であっても，優先期間徒過後２

月以内にされた場合には，優先権主張を直ちに無効とせず，維持されるものとして

取り扱うことにより（特許協力条約規則２６の２．２(ｃ）(ⅲ）)，優先権の基礎

とした出願の日を手続期間の起算日となる優先日として確定させるものである。他

方，優先権の回復手続は，パリ条約による優先権主張を伴う国際出願が優先期間を

超えてなされた場合であっても，優先期間徒過後２月以内になされた場合には，優

先期間の徒過がやむを得ない事情に起因する場合に限り，出願人は，受理官庁又は

指定官庁に対し，優先権の回復の請求手続をすることができるというものであり，

当該優先権の主張を国内段階移行後において有効なものとするためには，受理官庁

又は指定官庁に対し，優先権の回復の請求をする必要があり，優先権の回復手続が

認められるか否かについては，受理官庁又は指定官庁の判断に委ねられているとす

る制度であって，国際段階における期間を計算する基礎となる優先日の確定に何ら

関わらない手続である。 

したがって，優先期間経過後にされた優先権主張であっても，優先権の回復手続

とは関係なく，条約に定める手続期間の起算日としての優先日は確定しているので

あるから，国内段階移行後に優先権主張が有効か無効か確定できなければ，優先日

が確定できないとする控訴人の主張は失当である。 

なお，本件国際出願に係る優先権主張日は平成１９年１月２３日であるところ，

本件国際出願は平成２０年１月２２日にされているから，本件国際出願は，優先期

間内にされたものである。控訴人が引用する甲８の記載は，優先期間徒過後になさ

れたパリ条約による優先権主張を伴う国際出願を対象とするものであり，本件国際

出願はその対象とはならないから，この点においても，控訴人の主張は失当である。 
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２ 控訴人は，優先権主張が有効か否かは審査開始前に決定できることではない

などと主張する。 

しかし，優先日は，特許協力条約２条(2)(xi)に規定する手続の期間の計算のた

めにのみ定義されたものであって，指定官庁における国際出願の実体審査の結果に

左右されるものではない。実際，特許協力条約では，指定官庁が国際出願の翻訳文

提出期間の満了前に，当該国際出願について実体審査を行うことを禁じている（２

２条，２３条）。また，法１８４条の１７は，外国語特許出願については，法１８

４条の４第１項の規定よる翻訳文提出手続をした後でなければ，出願審査の請求

（特許法４８条の３）をすることができないと規定しており，外国語特許出願につ

いて，特許庁における実体審査を開始する条件として，法所定の期間内に翻訳文提

出手続を完了させることを要求している。 

したがって，実体審査によって，優先権主張が有効か無効かが確定しなければ，

国際出願の翻訳文の提出期間の起算点である優先日が確定しないとする控訴人の主

張は失当である。 

第４ 当裁判所の判断 

 当裁判所も，控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく，これを棄却すべきもので

あると判断する。その理由は，次のとおり付加するほかは，原判決の事実及び理由

の第３のとおりであるから，これを引用する。 

１ 控訴人は，要旨，パリ条約に基づく優先権を主張する国際出願の場合，優先

権主張が有効か無効か確定しなければ，優先権を主張する国際出願の優先日を確定

することはできず，その結果，国内書面や翻訳文の提出期限も決定していないこと

になると主張し，これを前提として，平成２２年１月２２日の特許庁長官に対する

本件取下書の提出によって，平成１９年１月２３日を優先日とする優先権主張が取

り下げられた結果，本件出願に係る優先日は，本件国際出願の日である平成２０年

１月２２日に繰り下がり，これに伴い，本件出願についての国内書面提出期間の満

了日も平成２２年７月２２日に繰り下がるから，本件出願は法１８４条の４の要件



 7 

を満たす合法的な出願であり，本件各処分は違法である旨主張する。 

しかしながら，そもそも，パリ条約に基づく優先権の主張を伴う国際出願におい

て，優先日は，期間の計算上，優先権の主張の基礎となる出願の日をいうのであり

（特許協力条約２条(ⅺ)(a)），当該優先権の主張が有効であるか否かといった，

指定官庁における国際出願の実体審査の結果によって，左右される性質のものでは

ない。 

このように，優先日の判断が指定官庁における国際出願の実体審査の結果に左右

されるものでないことは，特許協力条約２３条が，指定官庁は，同条約２２条に規

定する国際出願の翻訳文提出期間の満了前に，当該国際出願について実体審査を行

うことを禁じ，国際出願の翻訳文提出期間が指定官庁における実体審査の開始前に

設定されていることや，法１８４条の１７が，外国語特許出願については，法１８

４条の４第１項の規定よる翻訳文提出手続をした後でなければ，出願審査の請求

（特許法４８条の３）をすることができないと規定し，特許庁における実体審査を

開始する条件として，同法所定の期間内に翻訳文提出手続を完了させることを要求

していることからも明らかであり，この点に関する控訴人の主張は採用できない。 

２ そうだとすると，前提となる事実記載のとおり，控訴人は，平成２０年１月

２２日，米国特許商標庁に対し，パリ条約による優先権主張（優先権主張日：平成

１９年１月２３日）を伴う本件国際出願をし，同出願は，指定国に日本国を含むも

のであったから，日本国において，法１８４条の３第１項の規定により，本件国際

出願の日にされた特許出願とみなされた（本件出願）が，翻訳文提出特例期間の満

了日である平成２１年９月１４日までに明細書等の翻訳文を提出しなかったもので

あり，その結果，法１８４条の４第３項の規定により，当該満了日が経過した時点

で，本件出願は取り下げられたものとみなされたものである。なお，同項の規定に

より取り下げられたものとみなされた本件出願については，特許法１８４条の４第

４項及び第５項の規定は適用されない（平成２３年法律第６３号附則２条２５項）。 

したがって，控訴人が本件取下書を特許庁長官に提出した平成２２年１月２２日
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の時点においては，本件出願は，既に取り下げられたものとみなされており，そも

そも特許出願として特許庁に係属していないこととなるから，本件出願に関して，

優先権主張の取下げを含む特許庁における法律上の手続を観念することはできない。 

３ 以上によれば，本件各処分について，控訴人主張の違法事由を認めることは

できず，他に本件各処分を違法とすべき理由も認められない。 

第５ 結論 

 よって，控訴人の本訴請求はいずれも理由がなく，これを棄却した原判決は相当

であって，本件控訴は理由がないから棄却されるべきものである。 

    知的財産高等裁判所第４部 

 

         裁判長裁判官     土 肥 章 大 

 

 

            裁判官     髙   部   眞 規 子 

 

 

            裁判官     齋   藤       巌 


