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職務発明訴訟における当事者の主張の整理 

弁護士 保坂理枝 

 １ 職務発明に関する特許法の規定 （１） 旧法における規定 特許法 35条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 ２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。 ３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 ４ 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。 （２） 平成 16年改正後の規定 特許法 35条  使用者、法人、国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 ２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 ３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 ４ 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところに
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より対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 ５ 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。 
 ２ 職務発明対価請求事件における請求原因事実 ア 請求原因事実（旧法、改正法共通） ① 原告が職務発明をしたこと（35条 1項の要件を満たすこと） ② 被告が原告から職務発明を承継し、又は専用実施権の設定を受けたこと ③ 相当の対価の額 なお、原告のした職務発明が特許要件を満たしていることは要件事実ではないと解されている（承継を受けた会社がその発明につき必ず特許を受けなければならないというわけではないことから）。そのため、原告は特許要件を満たすことを積極的に主張立証する必要はない。 ただし、およそ進歩性や新規性を欠くという場合には、原告が主張立証責任を負う相当の対価の額の算定において大きな影響力を有するといえる（資料 2 89頁参照）。 イ 相当の対価の算定方法 （ア）基準時 ・ 旧法 35条 4項は「使用者等が受けるべき利益の額」と規定（改正後の 35条 5項においても「使用者等が受けるべき利益」との文言が踏襲されている。） ⇒「（特許法 35 条における）利益とは、「受けるべき利益」とされていることからも明らかなように、その発明により現実に受けた利益を指すのではなく、受けることになると見込まれる利益、すなわち、使用者等が権利承継により取得し得るものの承継時における客観的な価値を指すものである。」（最高裁平成 7年 1月 20日判決 中空糸巻付きガット事件） ⇒すなわち、算定基準時は承継時となる。 ・ しかし、実際の判断においては、口頭弁論終結時までのあらゆる事情を考慮して算定されているのが実際である1。 （イ）相当の対価の算定方法 ・ 特許法の規定：使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮（特許法 35条 5項／旧法 35条 4項においても前二者を考慮すべき旨規定） ⇒使用者が受けるべき利益の額×（１－使用者の貢献度）2 

                                                   
1 知財高裁平成 19年 3月 29日判決は、相当の対価の算定基準時を承継時であることを前提としつつ、「特許法旧３５条４項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』については，特許を受ける権利が、将来特許を受けることができるか否かも不確実な権利であり、その発明により使用者等が将来得ることができる利益をその承継時に算定することも極めて困難であることからすると、その発明により実際に使用者が受けた利益の実績をみた上で、『その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利益』から同条項にいう『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』を事後的に算定することは、同条項の解釈として許容し得る解釈であり、同条項の『利益の額』の合理的な算定方法の一つである」としている。 
2 東京地裁平成 16年 2月 24日判決においても、「本件各発明に対する『相当の対価』の額は、被告が受けるべき利益の額 79億 7400万円から被告が貢献した程度 95％を控除し、共同発明者間における原告の寄与度 50％を乗じた 1億 9935万円となる。 79億 7400万円×(1-0.95)×0.5=1億 9935万円」と判示されている。 
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・ 使用者等が受けるべき利益の額 ⇒特許権の取得により当該発明を実施する利益を独占することによって得られる利益（東京地裁平成 16年 1月 30日判決ほか） ∵職務発明の承継なくとも通常実施権は発生する（特許法 35条 1項／新法旧法共通）。 （ⅰ）全くの無実施の場合 自己実施を一切せず、かつライセンスの許与も行っていない場合には受けるべき利益はない。 但し、被告において無実施であることを主張する場合には、事実上積極的にこれを立証する必要があるものと考えられる。 （ⅱ）他社にライセンスを許与している場合 ライセンスのみを行い、自社実施がない場合には原則として当該ライセンスに係る実施料が「受けるべき利益」とされる（東京地裁昭和 58年 9月 28日判決）。但し、包括ライセンスの場合には当該発明が実施料収入に与えた寄与度を考慮して算定される。 （ⅲ）クロスライセンスの場合 ・ 相手方が支払うべきだった実施料とする考え方 ・ 実施料を支払うことなく他社の発明を実施することができることとなった利益とする考え方（東京高裁平成 16年 1月 29日判決日立製作所事件） ⇒ただし、上記判例は結局相手方が支払うべきだった実施料を参考として判断 ⇒事実上両者の算定方法は収斂 （ⅳ）自社実施のみの場合 ・ 仮定実施料収入を基準とする方法 ⇒他社に実施許諾した場合に得られるであろう利益 第三者が実施した場合に得られる売上高3×実施料率（大阪地裁平成 6年 4月 28日マホービン事件）（なお、実施料率は資料 4参照） ・ 超過売上高を基準とする方法 ⇒他社に対して当該発明の実施を禁止できることにより市場において優位性をもって売り上げた利益のうちの当該効果にかかる部分 ⇒東京地裁平成 16年 1月 30日判決（日亜化学工業事件）では、超過利益部分を被告の売上高の 2分の１と認定。 （ⅴ）自社実施及び他社へのライセンス許与のある場合 ライセンス料を使用者等が受けるべき利益と見る（東京地裁昭和 58年
9月 28日判決東扇コンクリート工業事件）。すなわち、自社実施をしている部分については考慮する必要はない。 ∵ライセンスと重ねて自社実施している部分は通常実施権の効果と同一視できる 

                                                   
3 被告における当該発明の実施製品の売上高を基礎として算定する。上記マホービン事件においては、被告の当該業界における競争力の高さから、競業他社が被告と同等の売上高を計上することは困難であることを理由として、「第三者が実施した場合に得られる売上高」を被告の売上高の 3分の１と認定した。 
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・ 使用者の貢献度（資料 4） 発明に至るまでの使用者の設備、費用等の負担等のほか、発明後の貢献度（出願の処置、事業化に至る諸費用、ライセンス費用、営業努力など）を総合考慮 
 

 ３ 職務発明対価請求事件における被告会社の対抗主張 （１）相当の対価に関する主張（弁済の抗弁等） ア 意義 被告が、「相当の対価」を原告に対し既に支払っていることを主張する場合には、弁済の抗弁として機能する。なお、原告の主張する対価の額が高額に過ぎることを主張する場合には、一部否認（場合によっては全部否認）として機能する。 イ 主張立証すべき事実 ① 被告が原告に対し一定の金員を給付したこと ② ①が職務発明の特許を受ける権利の相当の対価としてなされたこと ウ 法改正の影響 勤務規則等に基づき支払が行われた事案において、当該規則等の定めが不合理でないことまで抗弁事実として主張しなければならないかという点については明らかではない（資料 3 137頁参照）。 ⇒ただし、「不合理と認められるものであってはならない」との条文の文言からすると、不合理であることを原告が立証する必要？ 
 （２）消滅時効の主張（時効消滅の抗弁） ア 主張立証すべき事実 ① 特許を受ける権利の承継後の一時点 ② ①以降 10年の経過（∵「法定の権利」） ③ 援用 イ 時効の起算点（再抗弁事実） （ア）承継時を起算点とする判例（最高裁平成 7年 1月 20日 中空糸巻付きガット事件） ⇒「消滅時効は、特段の事情のない限り、その承継のときから進行する。」とした控訴審の判断を維持 （イ）勤務規則等の支払時期を起算点とする判例（最高裁平成 15年 4月 22日 オリンパス事件） ⇒「勤務規則等に対価の支払時期が定められているときは、勤務規則等の定めによる支払時期が到来するまでの間は、相当の対価の支払を受ける権利の行使に法律上の障害があるものとして、その支払を求めることができない。」 （ウ）上記の二つの判断は、勤務規則等に支払時期の定めのない場合は（ア）、定めのある場合は（イ）が適用されると一般に解されている。 ウ 消滅時効完成後の対価の一部支払と時効の主張（時効援用権の放棄／再抗弁事実） 消滅時効が完成した後に使用者が対価の一部を支払った場合には、債務の承認があったとして消滅時効を援用することは信義則上許されないとする裁判例がある（東京地判平成

16年 2月 24日味の素アスパルテーム事件）。 エ 既払額が相当の対価に足りない場合の時効の主張（私見）（時効中断／再抗弁事実） 
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・ 勤務規則上、実施報奨の支払時期が一度と定められている場合 ⇒当該支払により時効は一旦中断し、その時点から再度起算する？ ・ 1年ごとに実施報奨を支払う旨の勤務規則の定めがある場合 ⇒支払時期が到来するまでは法律上の障害がある（上記(イ)の判例）ことを前提とすると、支払時期ごとに個別に時効が進行する？ 対価の一部の支払は全体の時効を中断するか？ ⇒時効の起算点が複数にわたるのは「期限」の定めがあるためであって支払時期ごとに個別の債権が成立すると見ているわけではないことからすれば、全体の時効中断事由となると解すべきものと思われる。 
 （３） 職務発明対価請求原告が発明者ではない旨の主張 ア 意義 特許出願の願書記載の従業員が原告となる職務発明の対価請求に対し、特許出願の願書記載の従業員が発明者ではないとする、原告の請求原因①と相対する否認の主張 イ 反証のために主張すべき事実（間接事実） ⇒（ⅰ）発明者ではない原告を発明者として記載した特別の事情 （ⅱ）真実の発明者 上記（ⅰ）（ⅱ）のいずれも積極的に立証（反証）しなければならない。 ∵①原告が願書に発明者として記載されている場合には、原告が当該職務発明の発明者と推定され、また②禁反言の原則が働くことから、被告会社は当該主張をするためにはかかる推定を覆す必要がある。（資料 1 124頁参照） 

 （４） 特許無効の主張 ア 意義 当該職務発明が特許無効であることから、原告は相当の対価を受ける権利を有しないとする主張 イ 効果 特許要件具備は対価請求に必要な事実ではない。 また、特許が無効であるからといって、当該特許を既に実施して売り上げを計上している限り、当該部分についての相当の対価請求は可能であり、抗弁として機能しない。 ⇒新規性や進歩性の欠如が明らかであって市場において独占的利益を得ているとはいえないような場合に、相当の対価の算定において斟酌される可能性があるに過ぎない。 オリンパス事件においても、相当の対価の算定の基礎となる一事情として考慮している（東京地裁平成 11年 4月 16日判決（第一審。上訴審においても維持されている。））。 
 （５） 外国特許であることの主張 ア 意義 特許を受ける権利は各国の法律によって付与されることが前提。 外国特許にかかる請求については日本法の適用がないことから、特許法 35 条による主張は理由がない旨の法律上の主張 
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イ 効果 ⇒「（職務発明にかかる）本件譲渡契約は、日本法人である上告人（一審被告）とわが国に在住して上告人の従業員として勤務していた日本人である被上告人（一審原告）とが、被上告人がした職務発明についてわが国で締結したものである」として、その承継にかかる法律関係については、日本法が準拠法となることを判示し、さらに、 外国の特許を受ける権利について特許法 35条 3項及び 4項が直接適用することはできないことを述べたうえ、「外国の特許を受ける権利には、我が国の特許を受ける権利と必ずしも同一の概念とはいえないものもあり得るが，このようなものも含めて，当該発明については，使用者等にその権利があることを認めることによって当該発明をした従業者等と使用者等との間の当該発明に関する法律関係を一元的に処理しようというのが，当事者の通常の意思であると解される。そうすると，同条３項及び４項の規定については，その趣旨を外国の特許を受ける権利にも及ぼすべき状況が存在するというべきである。」と判示している（最高裁平成 18年 10月 17日判決）。 ⇒原告の主張を排斥する機能を有しない 
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添付資料リスト 
 資料 1 三村量一「発明者の意義」金融商事判例 1236号 資料 2 田村善之・山本敬三編「職務発明」有斐閣 資料 3 三山峻司「対価算定の考慮要素と算出」金融商事判例 1236号 資料 4 実施料率、貢献度率（参考） 資料 5 最高裁平成 7年 1月 20日判決（中空糸巻付きガット事件） 資料 6 大阪地裁平成 6年 4月 28日判決（マホービン事件） 資料 7 最高裁平成 15年 4月 22日判決（オリンパス事件） 資料 8 知財高裁平成 19年 3月 29日判決 資料 9 東京地裁平成 11年 4月 16日判決（オリンパス事件第 1審） 資料 10 最高裁平成 18年 10月 17日判決 
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 資料４ 実施料率、貢献度率（参考） 裁判日付 発明の対象 実施形態 貢献度率 実施料率 超過利益率 大阪地裁平成19年10月30日 コンクリート杭の 撤去装置 自己実施 90％ 2％ 20％ 知財高裁平成 19年 3月 29日 燃料噴射弁 （自動車用） ライセンス 90％   東京地裁平成 19年 1月 30日 キヤノン職務発明事件 ゴースト像を除去する走査光学系 包括 クロスライセンス及び自己実施 97％   

東京地裁平成 18年 9月 12日 樹脂製ないしゴム製の保護膜等 （液晶ディスプレイ用） 自己実施 90% 3% 40％ 東京地裁平成 16年 2月 24日 味の素アスパルテーム 職務発明事件 アスパルテーム ライセンス及び 自己実施 95％   


