
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

  

令和４年度答申第５６号

令和４年１２月６日

諮問番号 令和４年度諮問第５３号（令和４年１０月１４日諮問）

審 査 庁 特許庁長官

事 件 名 国内書面及び明細書等翻訳文の提出手続等却下処分に関する件

答 申 書

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。

結 論

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。

理 由

第１ 事案の概要

本件は、特許協力条約（１９７０年６月１９日にワシントンで作成された特

許協力条約をいう。以下同じ。）に基づく国際出願（以下「本件国際出願」と

いう。）であって、日本国における外国語でされた特許出願とみなされた国際

出願（以下「本件国際特許出願」という。）の出願人である審査請求人Ｘ（以

下「審査請求人」という。）が、特許法（昭和３４年法律第１２１号）１８４

条の４第１項本文に規定する期間内に同条３項本文所定の日本語による翻訳文

を提出できなかったことについて正当な理由があると主張して、同法１８４条

の５第１項所定の書面及び同法１８４条の４第１項本文所定の日本語による翻

訳文を提出する手続（以下「本件国内書面等提出手続」という。）をし、さら

に、特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）９条の２第１項所定

の代理権変更届（以下「本件代理権変更届」という。）及び工業所有権に関す

る手続等の特例に関する法律施行規則（平成２年通商産業省令第４１号。以下
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「特例法施行規則」という。）１９条２項（令和４年経済産業省令第５８号に

よる改正前のもの。以下同じ。）所定の手続補足書（以下「本件手続補足書」

という。）を提出する手続（以下「本件代理権変更届等提出手続」といい、本

件国内書面等提出手続と併せて「本件各提出手続」という。）をしたところ、

特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）が、同法１８条の２第

１項本文の規定に基づき、本件各提出手続を却下する処分（以下「本件各却下

処分」という。）をしたことから、審査請求人がこれを不服として審査請求を

した事案である。

１ 関係する法令の定め

（１）国際出願による特許出願

特許法１８４条の３第１項は、特許協力条約の規定に基づく国際出願日

が認められた国際出願であって、指定国に日本国を含むもの（特許出願に

係るものに限る。）は、その国際出願日にされた特許出願とみなす旨規定

する。

（２）明細書等の翻訳文の提出

特許法１８４条の４第１項本文は、外国語でされた国際特許出願（上記

（１）の規定により特許出願とみなされた国際出願。以下同じ。）の出願

人は、優先日（特許協力条約２条（ xi）の優先日（優先権の主張の基礎と

なる出願の日）をいう。以下同じ。）から２年６月（以下「国内書面提出

期間」という。）以内に、明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語に

よる翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない旨規定する。

（３）国際特許出願の取下擬制とその救済

特許法１８４条の４第３項は、国内書面提出期間内に明細書及び請求の

範囲の翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）の提出がなかったとき

は、その国際特許出願は取り下げられたものとみなす旨規定し、同条４項

は、同条３項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願

の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することが

できなかったことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定め

る期間内に限り、明細書等翻訳文並びに図面及び要約の翻訳文を特許庁長

官に提出することができると規定し、同条５項は、同条４項の規定により

提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出

されたものとみなすと規定する。
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（４）国内書面の提出

特許法１８４条の５第１項は、国際特許出願の出願人は、国内書面提出

期間内に、出願人の氏名等を記載した書面を提出しなければならない旨規

定する（この書面を以下「国内書面」という。）。

（５）代理権変更届及び手続補足書（代理権を証明する書面）の提出

特許法施行規則４条の３第２項は、手続をした者が代理権の内容の変更

等を届け出る場合は、変更後の代理権等は、書面をもって証明しなければ

ならない旨規定し、同規則９条の２第１項は、手続をした者が代理権の内

容の変更等を届け出る場合の様式を規定する。

特例法施行規則１９条１項４号は、電子情報処理組織を使用して特例法

施行規則１０条の特定手続のうち特許法施行規則９条の２第１項の届出を

行う者は、同規則４条の３の規定により提出すべき代理権を証明する書面

を、所定の事項の入力の後所定の期間内に、特許庁に提出しなければなら

ない旨規定し、特例法施行規則１９条２項は、当該書面を提出する場合の

様式を規定する。

（６）不適法な手続の却下

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とすると規定する。

２ 事案の経緯

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。

（１）審査請求人は、平成３０年５月４日（国際出願日）、Ａ国における特許

出願を優先権の基礎となる出願とし、発明の名称を「Ｂ」とする発明につ

き、特許協力条約に基づき、優先日を平成２９年５月５日、受理官庁をＡ

国特許庁として、外国語（Ｃ国語）により国際出願（国際出願番号：ａ。

本件国際出願）をした。本件国際出願は、指定国に日本国を含むものであ

り、当該国際出願日にされた特許出願（出願番号：特願ｂ。本件国際特許

出願）とみなされた。

（国内書面、Ｃ国語による資料Ｄ、Ｃ国語による資料Ｅ）

（２）審査請求人は、本件国際特許出願の国内書面提出期間が満了する令和元

年１１月５日までに、処分庁に対し、明細書等翻訳文を提出しなかった

（以下「本件期間徒過」という。）。
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（回復理由書）

（３）審査請求人は、令和元年１２月２５日、処分庁に対し、本件国際特許出願

について、国内書面並びに明細書等翻訳文並びに要約及び図面の翻訳文を

提出する手続（本件国内書面等提出手続）をするとともに、令和２年１月

１７日、処分庁に対し、本件期間徒過について正当な理由があるとして、

回復理由書を提出した。

（国内書面、回復理由書）

（４）審査請求人は、本件国際特許出願に関し、令和２年７月２１日、処分庁に

対し、代理権を変更する届出（本件代理権変更届）を提出するとともに、

翌日、代理権を証明する書面（本件手続補足書）を提出した（本件代理権

変更届等提出手続）。

（代理権変更届、手続補足書（令和２年７月２１日付け））

（５）処分庁は、令和３年１０月１１日付けで、審査請求人に対し、本件期間

徒過について正当な理由があるとはいえないから、本件国際特許出願は、

特許法１８４条の４第３項の規定により取り下げられたものとみなされ、

国内書面提出期間の経過後にされた本件国内書面等提出手続は、特許庁に

係属していない出願に係る不適法なものであるとして、本件代理権変更届

等提出手続は、客体のない出願について提出された不適法な手続であると

して、同法１８条の２第１項本文の規定に基づき、本件各提出手続を却下

する処分（本件各却下処分）をした。なお、本件各却下処分の通知書３通

には、却下処分の根拠規定として、「特許法第１８条の２第１項本文の規

定に基づき」とそれぞれ記載されていた。

（却下理由通知書（国内書面）（令和２年９月２８日付け）、手続却下

の処分（国内書面）（令和３年１０月１１日付け）、却下理由通知書（代

理権変更届）（令和２年９月２９日付け）、手続却下の処分（代理権変更

届）（令和３年１０月１１日付け）、却下理由通知書（手続補足書）（令

和２年９月２９日付け）、手続却下の処分（手続補足書）（令和３年１０

月１１日付け））

（６）審査請求人は、令和４年１月２７日、審査庁に対し、本件各却下処分を

不服として本件審査請求をした。

（審査請求書）

（７）審査庁は、令和４年１０月１４日、当審査会に対し、本件審査請求は棄
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却すべきであるとして諮問をした。

（諮問書、諮問説明書）

３ 審査請求人の主張の要旨

（１）本件期間徒過に至った事象の概要は、以下のとおりである。

Ａ国のＦ法律事務所（以下「本件代理人事務所」という。）の弁護士で

あるＧ（以下「本件担当弁護士」という。）は、令和元年１０月２２日

（以下、第１の３、第２及び第３の２において、特に断りのない限り、日

時はＡ国Ｈ時間とする。）、審査請求人から、日本を含む４か国への本件

国際出願の国内移行手続の依頼を受けた。

本件担当弁護士の知的財産管理スペシャリストであるＩは、令和元年１

０月１４日、突然、予期せぬ形で手術を受けるために入院し、相当期間仕

事に戻らなかった。

本件代理人事務所のパラリーガルスペシャリストであるＪは、令和元年

１０月２５日、Ｋ特許事務所（以下「本件日本代理人事務所」という。）

に対し、本件国際出願の国内移行手続を依頼する電子メール（以下「本件

指示メール」という。）を送信した。Ｊは、本件指示メールが本件代理人

事務所のメールサービスから発送されたことを確認し、本件指示メールが

本件日本代理人事務所のサーバーによって受信されたことを確認する配信

確認メール（以下「本件配信確認メール」という。）を受信した。本件指

示メールのカーボン・コピー（ｃｃ）の宛先の者は、本件指示メールを正

常に受信した。しかし、事後に判明したところによれば、予期せぬことに、

本件日本代理人事務所は、本件指示メールを受け取っていなかった。

本件代理人事務所の期限管理スペシャリストであるＬは、令和元年１０

月２５日、本件配信確認メールの受領後、本来必要な本件担当弁護士又は

パラリーガルスペシャリストによる承認を受けずに、本件代理人事務所で

利用していた期限管理システム（以下「本件期限管理システム」という。）

における本件国際出願のステータスを「出願提出期限」（本件代理人事務

所で必要な行為が、本件日本代理人事務所への指示の送付及び本件日本代

理人事務所による受領確認であることを示している。）から「出願確認」

（本件代理人事務所で必要な行為が、本件日本代理人事務所からの出願完

了の確認を待つことであることを示している。出願確認の期限は、国内移

行の完了を確認するための本件日本代理人事務所への連絡をする期限とな
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り、実際の移行期限より前に設定される。）へと変更し、その期日を同年

１１月３日に設定した。「出願確認」のステータスは、本件指示メールが

本件日本代理人事務所に正常に送信され、本件日本代理人事務所によって

それが確認されたということを本件代理人事務所の全ての人に誤って示す

こととなった。

Ｊは、令和元年１０月２６日、交通事故により負傷し、予期せぬ医療休

暇に入った。Ｊは、同年１０月２９日、本件代理人事務所の知財スーパー

バイザーであるＭと電話会議を行い、日本への国内移行手続に関する期日

を含め、同年１１月１日まで本件期限管理システムに期日がないことを伝

えた。これにより、本件期限管理システムの誤ったステータスが本件担当

弁護士と代わりのサポートスタッフに伝えられることとなった。

本件代理人事務所のシニア知財管理スペシャリストであり、代わりのス

タッフであるＮは、令和元年１１月４日、本件担当弁護士及びパラリーガ

ルスペシャリストの承認を得ることなく、本件代理人事務所の規則に違反

して本件期限管理システムの「出願確認」の日付を同月３日から同月５日

へと変更した。これにより、期限管理システムに登録された期限は、国内

書面提出期限である令和元年１１月５日（日本時間）を超えることとなっ

た。

（２）通常の場合、各手続の期限は信頼できる本件期限管理システムにより管理

され、その入力や変更は担当者等によってダブルチェックされており、確

実に管理されている。本件の担当者であったＪが本件代理人事務所に出勤

できていれば、たとえ本件期限管理システムに誤った期限が入力されたと

しても、その入力された期限が誤りであることに気付くことができたはず

であるが、Ｊは事故による入院のため不在であり、他のスタッフは本件期

限管理システムに入力されたステータス及び日付に基づいて行動せざるを

得なかった。

本件日本代理人事務所が本件指示メールを正常に受領していなくても、

国内移行期限前の遅くとも本件期限管理システムに入力された「出願確認」

の日（ここでは令和元年１１月３日）までに、担当者であるＪが改めて本

件日本代理人事務所へ連絡することになっていたが、Ｊが突然の交通事故

により入院することとなり、本件日本代理人事務所へ連絡することができ

なかった。そして、事故の突発性や復帰時期に関する不確定な情報等によ
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って、必要な専門的な訓練を受けた代替スタッフを期限前に手配すること

は現実的には不可能であった。

さらに、Ｎが、予期せぬことに本件担当弁護士等の承認を得ることなく、

「出願確認」の日付を令和元年１１月５日に変更した。

このような経過で、本件代理人事務所が実施した方針及び措置にもかか

わらず、本件指示メールが正常に送信され、本件日本代理人事務所によっ

て確認されたという誤った表示が本件期限管理システムに作成され、期限

の通知が令和元年１１月６日（日本時間）まで本件期限管理システムに表

示されなかった。Ｊの予期せぬ自動車事故による誤ったステータスの通知

により、本件配信確認メールの受領による確認以外に本件日本代理人事務

所に更なる指示メールの確認をすることなく、期間を徒過してしまった。

以上によれば、予測不可能な事象の累積的な影響により、期限内に手続

ができなかったのであるから、本件期間徒過には特許法１８４条の４第４

項所定の「正当な理由」がある。

（３）したがって、本件国内書面等提出手続の却下処分は取り消されるべきで

ある。また、日本への国内移行手続の回復に伴って、本件代理権変更届等

提出手続の却下処分は取り消されるべきである。

第２ 諮問に係る審査庁の判断

審査庁は、審理員の判断は妥当であるとしているところ、審理員の意見の概

要は、以下のとおりである。

特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」は、平成２３年法律第６３

号による改正において定められたものであり、第三者の監視負担に配慮しつつ

実効的な救済を確保できる要件として、特許法条約１２条の「Ｄｕｅ Ｃａｒｅ」

（相当な注意）基準を採用したものであることを考慮すると、特許法１８４条

の４第４項所定の「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、出

願人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、

客観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなか

ったときをいうと解される（知財高裁平成２９年３月７日判決・判例タイムズ

１４４５号１３５ページ）。そして、その主張立証責任は審査請求人にあると

解される。

そこで検討すると、上記の相当な注意を尽くしていたか否かを判断するに当

たっては、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がないという事態が国
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際特許出願の取下擬制という極めて重大な結果を生じさせるものであることに

照らし、上記事態を発生させないために必要かつ十分な措置がとられたか否か

が検討されなければならない。

これを本件についてみると、審査請求人から本件国際出願の国内移行手続を

受任した本件代理人事務所は、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の

国内移行手続を確実に依頼することが当然に求められるところ、Ｊが本件指示

メールを送信した後、本件日本代理人事務所からの受信確認はもとより、本件

国際出願の国内移行手続の完了を知らせる連絡を含めて、本件日本代理人事務

所から何ら連絡がなかったにもかかわらず、Ｊが職場に復帰して本件日本代理

人事務所へ連絡するまで、本件日本代理人事務所が本件指示メールを受信して

おらず、国内移行手続を行っていないことに気付かなかったというのであり、

本件代理人事務所が本件国際出願の国内書面提出期間の徒過という事態を発生

させないために必要かつ十分な措置をとっていたということができず、本件期

間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたということができないこと

は明らかである。

なお、審査請求人は、本件期間徒過は、予測不可能な事象の累積的な影響に

より生じたものである旨主張するが、本件代理人事務所においては、Ｊが相当

期間出勤できない可能性が生じた時点で、本件指示メールで本件日本代理人事

務所に依頼した事項の確認等についてＪ以外の者が代わって対応できるような

措置を採るべきであったところ、令和元年１０月２９日にＭがＪの業務確認を

行ってから、同年１１月４日にＮが本件期限管理システムにおける本件国際出

願の「出願確認」の期限を変更するまでの間、同月３日を期限として、本件日

本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手続が完了したことを確認す

る必要があるという状態にあったのであり、仮にその確認をしていれば、本件

日本代理人事務所が本件指示メールを受信しておらず、当該手続が完了してい

ないことを知り得たと考えられるところ、本件担当弁護士をはじめ、本件代理

人事務所においてＪに代わって上記事項について対応した事実は認められない

し、それが困難であったと考えられる事情もうかがわれない。

その他、審査請求人の主張立証を精査しても、本件期間徒過について、出願

人（代理人を含む。）として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客

観的にみて国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかっ

たとは認められず、特段の事情があったということもできない。
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以上によれば、本件期間徒過について、特許法１８４条の４第４項所定の

「正当な理由」があるということはできず、同条１項所定の翻訳文に係る提出

手続は、同条４項に規定する要件を満たしておらず、同項の適用はなく、本件

各提出手続は、本件国際特許出願の取下擬制（同条３項）により客体が存在せ

ず、いずれも不適法な手続であって、補正をすることができず、本件国内書面

等提出手続及び本件代理権変更届に係る提出手続については同法１８条の２第

１項本文の規定に基づき、本件手続補足書に係る提出手続については工業所有

権に関する手続等の特例に関する法律（平成２年法律第３０号）４１条２項、

特許法１８条の２第１項本文の規定に基づき、これらを却下した本件各却下処

分は適法である。

その他、一件記録を精査しても、本件各却下処分の適法性及び妥当性に疑義

を差し挟む事情は見当たらない。

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却するのが相当である。

第３ 当審査会の判断

当審査会は、令和４年１０月１４日、審査庁から諮問を受け、同年１１月４日

同月２４日及び同年１２月１日の計３回、調査審議をした。

また、審査庁から、令和４年１１月２２日、主張書面及び資料の提出を受け

た。

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について

本件審査請求から本件諮問に至るまでの一連の手続について、特段違法又

は不当と認めるべき点はうかがわれない。

２ 本件各却下処分の適法性及び妥当性について

（１）本件では、本件期間徒過に係る特許法１８４条の４第４項所定の「正当

な理由」の有無が争点であるが、「正当な理由」があるときとは、知財高

裁平成２９年３月７日判決（平成２８年（行コ）第１０００２号）によれ

ば、特段の事情のない限り、国際特許出願を行う出願人（代理人を含む。）

として、相当な注意を尽くしていたにもかかわらず、客観的にみて国内書

面提出期間内に明細書等翻訳文を提出することができなかったときをいう

ものと解するのが相当であると判示されている。

この知財高裁判決で示された判断の枠組みは、出願人や代理人として、

期間内に手続書面を提出するために相当な注意を尽くす必要があることを

前提とし、手続書面を期間内に提出することができなかった事情を客観的
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に明らかにすることを求めているものとして妥当であると考えられるが、

期間徒過の救済規定を見直して権利回復要件を緩和する、特許法等の一部

を改正する法律（令和３年法律第４２号）の公布等、同規定をめぐる昨今

の環境変化を踏まえれば、上記判決を柔軟に理解して「正当な理由」の有

無を判断することが必要である。上記の客観的な立証が困難である場合に

は、出願人又は代理人の立場や規模、その体制等に照らし、合理的に求め

られる注意義務を基準として、「正当な理由」の存否を推認するなど、柔

軟に対応することが考えられる。

以下、このような考えに基づき検討する。

（２）本件期間徒過に至る経緯は、回復理由書及び添付書面によれば、以下の

とおりである。

ア 本件担当弁護士の職務に従事する知的財産管理スペシャリストである

Ｉは、本件期限管理システムをモニターし、本件担当弁護士及びＪに対

して期限のリマインダーを送るなどの役割を担っていたところ、令和元

年１０月１４日（月）、突如入院し、相当期間職務に戻らなかった。

イ 本件担当弁護士は、令和元年１０月２２日（火）、審査請求人から、

日本を含む４か国への本件国際出願の国内移行手続の依頼を受けた。

ウ 本件代理人事務所のパラリーガルスペシャリストであるＪは、令和元

年１０月２５日（金）、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の

国内移行手続を依頼する本件指示メールを送信し、本件配信確認メール

を受信した。しかし、本件日本代理人事務所は、本件指示メールを受け

取っていなかった。

エ 本件代理人事務所の期限管理スペシャリストであるＬは、令和元年１

０月２５日（金）、本件期限管理システムの本件国際出願のステータス

を「出願提出期限」から「出願確認」へと変更し、その期日を同年１１

月３日（日）に設定した。

オ Ｊは、令和元年１０月２６日（土）、交通事故により負傷して入院し

た。本件代理人事務所の知財スーパーバイザーであるＭは、同月２９日

（火）、Ｊに電話連絡し、Ｊが同月３１日（木）に復帰予定であること、

同年１１月１日（金）まで本件期限管理システムに期限がないことを確

認し、それを本件担当弁護士等にメールで知らせた。

カ 本件代理人事務所のシニア知財管理スペシャリストであるＮは、令和
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元年１１月４日（月）、本件期限管理システムの本件国際出願の「出願

確認」の期日を同月３日（日）から同月５日（火）に変更した。

キ Ｊは、当初の復帰予定日である令和元年１０月３１日（木）より遅れ

て同年１１月１１日（月）に職場復帰し、同月１５日（金）及び同月１

６日（土）、本件日本代理人事務所に対し、本件国際出願の国内移行手

続の完了報告を求めたところ、本件日本代理人事務所は、同月１７日

（日）、Ｊに対し、本件指示メールを受信していない旨返信した。

（３）審査請求人は、上記第１の３のとおり、本件代理人事務所においては、

通常の場合、各手続の期限は信頼できる本件期限管理システムにより管理

され、その入力や変更は担当者等によってダブルチェックされているとこ

ろ、①Ｌが、本件期限管理システムの本件国際出願のステータスを承認な

く「出願提出期限」から「出願確認」へ変更したこと、②Ｎが、令和元年

１１月４日（月）、本件期限管理システムの本件国際出願の「出願確認」

の期日を承認なく同月３日（日）から同月５日（火）へ変更したこと、 ③

Ｉが予期せぬ形で入院し不在であったことに加えて、Ｊが交通事故により

予期せず入院し不在となり、事故の突発性や復帰時期に関する不確定な情

報等によって、すぐに専門的訓練を受けた代替スタッフを手配することが

現実的には不可能であったこと、という予測不可能な事象が累積的に起こ

った影響により、本件期間徒過が発生したと主張する。

特許法上、国内書面提出期間内に明細書等翻訳文が提出されなかったと

きは、国際特許出願が取り下げられたものとみなされるという事態を招い

てしまうのであるから、国際出願の日本への国内移行手続を受任した代理

人事務所には、手続の進捗状況を正確に把握し、日本の代理人に手続を依

頼する場合には、その依頼及び手続の完了の確認を確実に行うことが求め

られる。

（４）これを本件についてみると、上記主張①については、ステータスの変更

時には期限管理チーム（ＮやＬら）によるダブルチェックがされるはずで

あるのに（本件担当弁護士の宣誓書）、それが機能しなかったことについ

てＬの「予期せぬ行為」以上の特段の説明はない上、ステータスの変更が

本件担当弁護士にも通知されているのに（本件担当弁護士の宣誓書）、そ

の正否を確認するといった行動を何ら起こしていない。そうすると、本件

代理人事務所では、本件期限管理システムへの正確な入力を担保する措置
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が適切に講じられていたとは到底いえない。

上記主張②及び③についてみると、本件代理人事務所では、Ｊが交通事

故により入院した後の令和元年１０月２９日（火）、Ｊが同月３１日（木）

に職場に復帰する予定であることを踏まえて、本件期限管理システムで同

年１１月１日（金）まで期限がないことを確認しているが（上記（２）

オ）、Ｊが、同年１０月３１日（木）以降も職務に復帰しなかったにもか

かわらず（上記（２）キ）、本件期限管理システムで同日以降に期限があ

るか否かを改めて確認した形跡がない。少なくとも、同日から「出願確認」

の期限が変更されるまでの間に本件期限管理システムを確認していれば、

本件国際出願に関する「出願確認」の期限が同月３日（日）と登録されて

いることを認識でき（少なくとも本件担当弁護士はステータスの変更時点

で認識していた。）、他の者がＪに代わって本件日本代理人事務所に連絡

を取ることで、本件指示メールが受信されていないことを認識し、改めて

依頼をして手続を進めることができたはずである。そして、Ｉが不在であ

ったこと、Ｊの事故が突発的なものであったことや復帰時期が不確定であ

ったことなどの審査請求人が主張する事由を踏まえても、上記の本件期限

管理システムの確認は、容易に行えるものであるから、本件代理人事務所

では、Ｊの欠勤について、業務の代替等の適切な対応を行っていないとい

うほかない。

そうすると、本件代理人事務所は、日本への国内移行手続を受任した者

として、相当な注意を尽くしていたとも、合理的に求められる注意義務を

果たしていたともいえないから、本件期間徒過について「正当な理由」が

あるということはできない。

（５）以上によれば、本件国際特許出願は、特許法１８４条の４第３項により、

取り下げられたものとみなされ、同条４項も適用されないから、本件各提

出手続は、客体のない出願についてされた不適法な手続であってその補正

をすることができないものである。

したがって、本件各却下処分に違法又は不当な点は認められない。

なお、本件手続補足書の提出手続を却下する処分の通知書には、上記第

１の２（５）のとおり、当該処分の根拠規定として特許法１８条の２第１

項本文のみが記載されている。しかし、当該処分は、工業所有権に関する

手続等の特例に関する法律４１条２項において準用する特許法１８条の２
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第１項本文の規定に基づき行われるべきものであるから、通知書には根拠

規定を正確に記載すべきであった。なお、処分庁は、通知書の記載とは異

なり、弁明書では上記の規定を根拠に当該処分を行った旨を明示している。

今後、処分庁は、根拠規定の記載を改める必要がある。

３ 付言

本件国内書面等提出手続を却下する処分の通知書には、「（注）国内書面

に係る手数料の返還請求手続を下記様式見本を参考に行ってください。※本

件通知を受けた日から６月以内に手続してください。」と記載されている。

過誤納の手数料の返還については、特許法上、①納付した日から１年を経過

した後は請求することができない（１９５条１２項）が、②請求する者がそ

の責めに帰することができない理由により上記期間内にその請求をすること

ができないときは、その理由がなくなった日から１４日（在外者にあっては

２月）以内でその期間の経過後６月以内にその請求をすることができるとさ

れている（同条１３項）。審査請求人が手数料を納付したのは令和元年１２

月２５日付けであり、上記の通知書（令和３年１０月１１日付け）によって

手数料の返還請求手続を行うよう示したときには、納付した日から既に１年

以上経過していることになる。そうすると、特許法の規定の文言によれば、

上記②に該当しない限り、上記①により返還を請求することはできないのは

明らかである。

そこで、当該通知書の注意書きが特許法の規定と整合しない理由について、

処分庁たる審査庁に照会したところ、本件出願のように回復手続を行うケー

スについては、手続却下の処分に至る前、すなわち過誤納の手数料であるこ

とが確定していない間に、適法性を主張する者に対し、手続の不適法を前提

にした手数料の過誤納返還請求を求めることは酷であることから、特許法１

９５条１１項及び１２項の解釈において、手数料の過誤納が確定した日（手

続却下の処分の謄本の送達があった日）から６月以内の期間も返還請求を認

めている（方式審査便覧０７．１５）との回答であった。もとより、特許法

の規定どおりに取り扱うべきものであるが、本件には、本件国内書面等提出

手続の適法性が争われている最中に、上記①の「納付した日から１年」が経

過してしまったという事情があり、仮に処分庁が現在の取扱いを相当である

と考えているのであれば、当該取扱いが速やかに特許法に根拠を有するもの

となるよう検討する必要がある。
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なお、当審査会は、令和４年度答申第２号において、過誤納の特許料の返

還請求に関して上記と同様の付言をしているところ、今回の処分庁の回答に

よれば、この付言をきっかけとして、根拠条文が異なる過誤納の手数料の返

還請求に関しても、上記で指摘したことについて庁内部で改善に向けて検討

を開始しているとのことであった。今後、速やかな対応が望まれる。

４ まとめ

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。

よって、結論記載のとおり答申する。

行政不服審査会 第３部会

委 員 三 宅 俊 光

委 員 佐 脇 敦 子

委 員 中 原 茂 樹
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