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職務発明の問題点

―― 発明の対価をめぐる判決が相次

いでいる状況（3頁・資料2参照）をどの

ようなご覧になっていますか。

丸島 国際的な競争の激化などから、

個々の企業が自前ですべての研究開

発を行うのが難しい時代になりました。

ところが、基礎研究などについて外部で

頼れるところを探そうとしても、国内では

なかなか見付からない。そのような流れ

の中、日本企業の間に、外国の大学や

ベンチャーに期待する雰囲気が出てき

たとき、研究開発拠点を国内にとどめ、

何とか空洞化を回避しなければならな

い。私はそう主張しました。その後、「知

的財産の創造、保護及び活用に関する

推進計画」で大学の役割を明確に打ち

出していただくことができました。私がそ

のように主張したのも、国内に研究開発

拠点を残すことが国益につながるとの

思いからでしたが、今回、思わぬかたち

で障害が出てきてしまい、特許法が定め

る職務発明制度によって、状況が逆行し

てしまうのではないかと心配しています。

企業経営の立場から言えば、やりにくい

時代になった、ということです。裁判所が

対価の額を決めているわけですが、問

企業活動の現場、特許ビジネス
の実務に即した制度を
その活躍から「わが国最強の特許マン」と称され、製造業の現場、特許ビジネスを熟知する
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題は、額の多寡よりも予見性がないこと

です。しかも、かなり後になってから対価

が決まる。これでは、知財の開発や活用

が難しくなります。事業化のハードルに

なるばかりか、特許ビジネスとして知財を

流通させようとしても価格を決めにくい。

また、これだけ企業経営にとって厳しい

職務発明制度があると、研究開発投資

が抑制される恐れがあるでしょう。ワー

ルドワイドで知財を一括管理する欧米企

業にしてみれば、極端に異質な制度の

国があると管理しにくいということで、日

本を敬遠するかもしれない。日本企業に

しても、研究開発を海外に移すことを検

討するところが出てきても、決して不思

議ではありません。

―― 予見性がないというの

は、本質的に裁判で扱う難

しさがあるためでしょうか。

丸島 発明の対価は極め

てデリケートなものです。外

部の立場でそれを決定する

のは困難を極めるはずで、

裁判官の方々も四苦八苦

されているのではないでしょうか。法学

者の中には、今後、判決を重ねていけ

ば、やがて予見性が生まれる、と考えて

いらっしゃる方がいますが、一連の判決

を見る限り、今のところそれも期待できな

いと言ってよいでしょう。対価を決定する

各要素において、事情が根本的に異な

る案件を数多く扱っても、予見性が出る

ものではないと思います。もし出るとした

ら、恣意的にした場合でしょう。

―― 算定が難しい理由は。

丸島 一つは、発明が生まれる過程が

発明ごとに異なるということです。発明あ

るいは特許権の性格上、固有の価値を

算定するのが極めて困難であり、その価値



は事業や、事業を営む人（法人）によっ

て大きく変化する。また、優れた競合技

術の出現で極端に事業的価値が変化

する等の性格から将来価値を予測する

ことが困難です。

もう一つ、より抜本的な問題は、算定す

るための材料である証拠がそろわない

ことです。これにはいくつかの理由があ

りますが、まず、証拠が失われていること

です。使用者が、遠い将来の紛争を予

測して確保していれば別ですが、通常、

発明から10年も経っていれば、関連する

資料を既に処分してしまっていて、研究

開発のコストや事業化の投資を立証し

たくても証拠資料がないことが多いはず

です。たとえ証拠があったとしても、出せ

ないケースがあります。ライセンス収入を

立証したくても、契約上の守秘義務のた

め、裁判のプロセスに持ち出すわけには

いかない。また、裁判は憲法で公開が原

則とされていますから、機密情報を出し

た途端に、ライバル会社に漏れてしまう。

判決文で「閲覧禁止」としていただいた

ところで、技術に通じた前後関係から理

解できる人がいれば、被告席に立たされ

た使用者は、本当のところや、裁判で決

定的に重要なノウハウにかかわる部分

について十分に主張することができませ

ん。そのように、証拠はそろわなくても裁

判官は何とか額を決めなければならな

い。算定する各要素でいろいろ推測し

ながら、これが妥当であると決め付け、

その決め付けた各要素からこれが妥当

だろうと額を出す。そしてその算定された

対価の額に、発明者は喜び、使用者は到

底承服できないと混乱する。それが現状

です。

―― 法律家が技術を評価する難しさ

もあるのでは。

丸島 情報産業の分野で言えば、一つ

の製品に膨大な発明が使われているの

が普通です。一つの製品事業に対して

関係する極めて多くの発明者が同時に

訴訟を起こせば、そのことを理解してい

ただけるのかもしれませんが、その一つ

ずつの貢献度を正確に算出することな

ど、到底できません。また、情報産業に

は、内製率100％などという企業は存在

せず、自社の特許を提供しつつ、相手の

特許を無償で使わせてもらうという、包

括的クロスライセンス契約が多用されて

います。それに関しては、包括的クロス

ライセンスに包含された一つの職務発明

の相当の対価をどう決定するのか、「日

立製作所事件」を関心を持って見てい

ました。

第二審の判決※1によれば、実質的に

本件発明をソニーが単独でライセンスを

受けていたら支払うであろう実施料をベー

スに算定されました。この判決では、包

括クロスライセンス契約時には想定でき

ない、その後の相手方の事業計画や事

業規模に従って、契約後相当な期間を

経過した後に計算され、実際には得てい

ない実施料をベースに自社の発明者に

対価を支払うことになります。これでは対

価の予見性が全くなく、本来の包括クロ

スライセンス契約の趣旨から大きく逸脱

し、不合理だと思います。

―― 職務発明の規定が、技術の進歩

に対応できていないということでしょうか。

丸島 法律の条文には「発明」とあり、

発明者単位、発明単位で「相当の対価」

を決めることが立法趣旨かもしれませ

ん。立法当時のように、原則的に、特許

発明一件ごとに実施契約を締結し、一

つの発明で一つの商品ができていたよ

うな時代ならこの条文は機能するかもし

れませんが、現在のように、業界にもよる

ものの、情報産業の分野では、主に包括

ライセンスや包括クロスライセンス契約が

締結されている事実や、一つの製品に

何百、何千という発明が使用されている

事実を見ると、「発明単位」ごとに発明の

対価を計算するのは事実上無理ではな

いかと思われます。この意味では、職務

発明の規定は技術の進歩や知的財産

の契約の実態に対応できなくなっている

と思います。

現行の職務発明の規定ではなく、発

明に対するインセンティブのための処遇

を考えるのであれば、個々の発明単位

でなく、技術単位やグループとして処遇

することができます。また、別の意味で優

れた研究者がいれば、別途処遇するこ

ともできます。私は、現実の状況に合わ

せて職務発明の問題を考えるべきだと

思います。

使用者にしてみれば、一つの成功の陰

には多くの失敗があり、成功の利益で失

敗の損失を補わなければ再投資できませ

ん。しかし、裁判所では、成功したものだ

けをピックアップして、その利益から職務

発明の対価を決めています。国立大学や

公的研究所であれば成立する理屈なの

かもしれませんが、民間企業にとってみ

れば、予期せぬ高額の対価の支払いを

命じられることになります。濫訴の状況が

引き起こされるのではないか、発明の対

価で倒産に追い込まれるのではないか、

そのような恐怖さえ感じる仕組みです。

現行法の第35条の問題点

―― 産業界には特許法第35条の撤

廃論もあるようです。

丸島 一時私は、撤廃論には消極的で

した。理由は「契約しても公序良俗違反

とされれば承継が安全ではない」という

民法学者の一言です。曰く、第35条を撤
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※1 第二審の判決：「包括的クロスライセンス契約とは、当事者双方が多数の特許
発明等の実施を相互に許諾し合う契約のことであるから、この契約において、一
方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって
得るべき利益とは（中略）すなわち、相手方に本来支払うべきであった実施料の支
払義務を免れることであると解することができる。（中略）これは、本件の一審被告
とソニーとの間の包括的クロスライセンス契約のような多数の技術分野にまたが
る多数の特許発明等に係るクロスライセンス契約においては、ソニーが一審被告

に実施を許諾した極めて多数の特許発明と、一審被告のほとんど全ての業務活
動におけるそれらの特許発明等から生じる実施料とを主張立証した上で、一審被
告が保有する、本件各発明とは無関係の技術領域にまたがる多数の特許発明等
における本件各発明の寄与率を算定しなければならないことを意味し、従業者等
である一審原告に事実上不可能な立証を強いることになる。この結果が強行法
規である特許法35条の規定の趣旨に反することは明らかである。」



※2 「相当の対価」の算定方法：相当の対価＝売上合計額×実施料率（％）×貢献度（％）

論する場で、外国出願権の承継を第35

条に加えていただきたいと主張しました

が、難しいようです。この問題について

は学説でも統一的な見解がありません

が、上述の「日立製作所事件」の東京

高裁の判決では、海外における特許を

受ける権利の承継を認めました。しか

し、準拠法として日本法が適用される場

合、承継が認められたとしても、準拠法

として日本法が適用される場合、どのよ

うな場合か、使用者、従業者、発明が完

成された国との関係で日本法が適用さ

れる場合、明確に実務家に判断できるの

か、あるいは最高裁でまた異なる判断が

出れば、混乱を来します。その意味から

も、やはり第35条を撤廃して、承継が確

実になる当事者の契約に任せるべきで

しょう。

―― 今国会に提出された特許法の改

正案（3頁・資料3参照）についてはどの

ように評価されていますか。

丸島 私は、合理的な手続きに基づい

て使用者等と従業者等で規定を取り決

めることにして、裁判所による「強行規

定」はなくすものだと思っていましたが、

不合理なら強行規定に従うことが残って

しまった。実務家はそこで相当苦労する

はずです。対価を決定するための基準

策定のプロセスと、その定めたことにより

対価を支払うことが「不合理」と認めら

れるものであってはならない、となってい

ます。「不合理」かどうかは裁判所で判

断することになると思いますが、何をもっ

て合理的とするのか、その基準がはっき

りとしません。それぞれの企業は、インセ

ンティブのため、最善と思われる仕組み

をつくる。規定や適正な額というのは、そ

の中で自ずから決まってくるものですか

ら、当然、会社ごと、業界ごとにばらつき

が出ます。にもかかわらず、裁判所がそ

の規定で支払う額が合理的でないと判

断すれば、乗り出してくるという。使用者

がそれぞれの事情の中で、いかに合理

的な規程を設けても、裁判官に不合理と

見なされ、規程を策定した多大な努力が

水の泡となり、その後で強行規定により

法外な桁違いの額が出てくるのではな

いか、その心配を拭えません。改正法に

強行規定を残すのであれば、少なくとも、

どうすれば合理的と見なされるのか明ら

かにしていただきたい。特許庁は新法下

での合理的でない事例集を公表すると

されていますが、それより、不合理とされ

ない要件とは何か、例えば、従業者個人

との間に個別契約を交わしていれば、合

理的と見なす、など明確な条件を示して

いただきたいと思います。

企業の貢献度

―― 裁判における「相当の対価」の算

定方法※2では、貢献度がパーセンテージ

で換算されます。その妥当性について

はいかがお考えですか。

丸島 裁判所が対価を決め、あくまでも

事業から得られる利益をベースに対価

を算出するというのであれば、発明以外

の事業化や企業内のあらゆる人々の貢

献をすべてきちんと見ていただきたい。

そうでなければ、アンバランスな結論にな

ります。一つの事業を成功させるまでに

は、発明者以外にも大勢の人間がかか

わっており、しかも現実には、その知的創

造活動の貢献が極めて大きいのです。

ところが、裁判官の中に、設備費や研究

費、広告宣伝費など金銭の面だけを見

ているとしか思えない方がいらっしゃる。

中には事業化に必要な改良発明の効果

を「ゼロ」とされる方、事業化までの貢献

を見ない方までいる。これは大問題で

す。企業活動の実態を全くご存知ない

としか思えない。どんなに画期的な発明

でも、ノーベル賞級の先進的な発明であ

ればあるほど、それを事業化するまでに

は大変な苦労を重ねるものなのです。事

業化に必要な技術開発をしながら、もと

廃した場合、民法が適用される。立場の

弱い従業者と企業との間の契約である

ため、公序良俗から無効とされる可能性

がある。そう説かれ、それなら承継だけ

は何とか安定させたい。第35条で承継

が保証されていた方がまだよいのかもし

れない、ということから廃止論は控えて

いたのです。

承継の安定性ということでは、「日立

製作所事件」がきっかけです。東京地

裁の判断は、国内で発明されたもので

も、外国で権利を取得した特許対価に

ついては日本の特許法第35条は適用さ

れない、というものでした。それはよいと

して、では承継については、どのように判

断されたのかというと、やはり外国で取

得した特許は別であるとされたのです。

そこで、どうすれば承継できるのですか、

と法学者にうかがうと、それは契約にす

ればよい、とおっしゃる。さらに、その契約

は公序良俗で無効にされないのですか、

と重ねてお尋ねすると、それについては

明確にお答えいただけませんでした。そ

こに矛盾があります。外国の特許は契

約でよいというのであれば、日本の特許

でも契約にして問題ないはずです。でな

ければ、二重規範になってしまいます。

そこで私はいっそ契約に一本化した方

がスッキリすると、再び第35条廃止論の

立場をとるに至りました。第35条があっ

ても、日本での発明に基づく外国の特許

の承継が関係ないのであれば、第1項を

含めて第35条をすべて撤廃して当事者

の契約に委ねる。少なくともそれが当事

者間で合意された内容なら、裁判所のご

厄介にならなくて済む、そう考えていま

す。

―― 外国における使用者の権利につ

いては、立法によって安定させる必要は

あるのでしょうか。

丸島 グローバルに事業展開する企業

にとって、日本の特許のみならず、外国

の特許も重要です。私は制度改正を議
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の発明に改良を加え、ようやくの思いで

事業にこぎ着ける。ところが一部の裁判

官は、事業利益を見るとき、そのような地

道な活動には目もくれず、研究開発にか

かわる一部の人間の発明だけを過大に

評価しているように思います。また、利益

を生むために活動しているのは発明者、

製造部門だけではありません。経営、企

画、営業、宣伝、販売、サービスおよび事

業化に必要な技術を研究開発する技術

者など多くの人々の「創造的な活動」が

伴って初めて事業が成功するのです。

そのような人々の努力を最初から無視

することは、知財立国、産業競争力強化

という国家目標に対して、大きなマイナ

スとして働きます。日本企業の強さの根

源は、お互いに協力して研究開発し、改

良を加え、よりよい製品をつくることにあ

ります。それが事業化に最適な研究開

発体制であり、事業を成功させる条件な

のです。基本発明と資金と設備さえあれ

ば事業が成功すると思うのは、大きな間

違いです。

―― これまで創造性豊かなものづくり

が軽視されていた面があるのでは。

丸島 そのような面はあるかもしれませ

ん。しかしながら、創造性豊かなものだ

けを極端に処遇し、改良する人たちは

「対価ゼロ」などと言い出せば、日本企業

の強さが一気にガタつきます。今、求め

られるのは、協同作業をしやすい環境を

維持しつつ、そこに創造性豊かな発明

のためのインセンティブを与える処遇を

加味する、そのようなプラスアルファの発

想です。その工夫は、それぞれの企業に

委ねていただきたい。一人だけ巨額の

報償金をポンと与える制度をつくれば、

画期的な発明が次々と生まれるといった

単純な話ではないのです。それどころ

か、そのような処遇をすれば、かえって健

全な研究開発を阻害しかねません。誰

もが多額の報酬という頂点を追い求め

るようになれば、技術を支える大切な裾

野が揺らいでしまいます。チーム内で一

人だけ突出した対価を受ければ、周囲

はどう反応するか。出願まで黙っていよ

うということになるかもしれない。それが

人情というものです。それでは日本企業

の最大の強みである情報を共有し、協

力して成果を出すという素晴らしい和を

保つことができません。

―― 一連の訴訟について、冷遇され

ていた研究者が反旗を翻したという見

方もあるようです。

丸島 「相当の対価」だけを見れば、安

いと感じられるかもしれませんが、処遇

全体を見れば、それぞれの使用者は、昇

進昇格させたり、研究の自由度を与えた

り、研究者としての名誉を尊重したりな

ど、さまざまなかたちで努力に報いよう

と、それなりの処遇をしてきたはずです。

例えば、かつて私がキヤノンでつくった

規程に再審査請求制度があります。登

録時に将来どれくらいの事業になるか予

想して対価を払います。予測より事業が

伸びたら再審査を請求してください、そ

の時点で見直します、という仕組みです。

日本の産業は改良型を中心として、

創造性豊かな発明に対する評価が不十

分で、研究者を冷遇してきた。研究者は

終身雇用の下で、なかなか不満を表に

出せなかった。その状況を変えなければ

ならない。百歩譲って、そのような理屈に

一定の真実があるとしても、その実現の

ために裁判で脅す必要はありません。今

や国が「知創立国」という国家目標を掲

げる時代です。知財に無関心な経営者

はいません。

職務発明に関する訴訟の多くは、対

価の不満からではなく、他の不満が原因

のようにも見えます。近年の雇用環境の

変化がそうさせるのでしょうか。

―― 公が過剰に介入しなくても、民に

任せていれば、自ずから必要な変革を

遂げると。

丸島 今や労働の流動性が高まりつつ

あります。力のある人を冷遇すれば、ど

んどん外に出ていってしまう時代になっ

ていることを、経営者は痛いほど理解し、

黙っていても創造性豊かな人をきちんと

処遇する機運は高まっています。それら

を総合すれば、能力の高い人は個別契

約にしてよいと思います。新入社員に意

欲を持ってもらおうというのであれば、各

企業が定める規程で十分なはずです。

一定の実力が証明されたら、多少のリス

クを引き受けてもらう。つまり年俸制にし

て、処遇に関しては個別に交渉する。リス

クとリターンの対応からすれば、そのセッ

トが自然でしょう。一つの発明の対価を

何十億円、何百億円とするのは、ハイリス

クの状態で独立して研究開発を行った

成果ならいざ知らず、リスクを背負った使

用者、リスクのない従業者、科学技術の

現実、企業の現場を無視した、あまりにも

バランスを欠く不自然な仕組みであると

言わざるを得ません。使用者が誠意を持っ

て合理的な規程をつくりたいと思ってい

るのに、なぜそうできるような立法をして

いただけないのか。なぜ、わざわざ難し

い仕組みにして、使用者が悩み、その結

果、裁判所のご厄介になり、挙げ句の果

てにはマスコミに誤解され、糾弾される

ようなことになるのか。それが特許ビジ

ネスにかかわってきた一人の実務家とし

ての偽らざる感想です。

読者の皆様のご意見・ご感想をお寄せください。
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