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１. はじめに

２. アメリカにおける職務発明をとりまく法制度の役割と機能

(１) 個人発明家 (������
�������) [個人で発明をなす形態] からチームによる発明 (�������	������)

[集団で発明をなす形態] へ

(２) 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の規整と制定法の役割

(３) 職務発明に関する労使間の利益調整・配分の規整とコモン・ローの役割

(４) 具体的に検討する問題点について (以上, ７号)

３. 明示の発明譲渡特約が存在しない場合 (�������������		��������������	) の職務発明をめぐ

る労使間の利益調整・配分

(１) 雇用上 (従業者) の地位 (������������	) ―�������	事件判決の意義と影響力―

(�) 特定の発明を目的とした雇用 (�������������
��������������������������
�������	����

��������
����� ������)

(!) 一般的な発明を目的とした雇用 ("��������������������������)

(�) 発明を期待されない雇用 (����
������������������#����
�������	�"�������������

����$�����
�������	)

(２) 信認・信託義務 (#�������� ����������%������	�������	%������	����&����������%����

���	���) 関係にある従業者

４. ショップライト (����%���) (以上, ９号)

５. 明示の発明譲渡特約 (�'���		
�������(		������(�������	) が存在する場合の職務発明に関

する労使間の利益調整・配分

(１) コモン・ローによる明示の発明譲渡特約 (�'���		
�������(		������(�������	) の有効性

判断

(�) 発明譲渡特約の存在意義と問題点

(!) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断

(�) 非良心性 (�����	�����!��) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合

(�) 公序良俗 (��!���������) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合

������ ��	�
� [���������]

)*



(�) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断とその限界

(２) 州法 (���������) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分

６. 追跡条項 (�	�
�
����������	�
��	��	���������	�������) の存在する場合の職務発明をめぐる

労使間の利益調整・配分

７. むすびにかえて (以上, 本号)

アメリカ特許法は, 特許許諾申請の名義人を個人 (
��
�
�����) のみに認めており, 会社 (��	��	��
���)

あるいは他の法人 (����	�������
�
��) には認めていない
(１)

｡ しかし, 特許法は, その特許許諾申請の名義

人として予定される発明者について, 発明者個人が発明を着想する前に法人等に対して当該発明の権利を譲渡

することができることを規定している
(２)

｡ したがって, 発明者たる従業者は使用者に発明着想前, または発明着

想後に譲渡することを決められる｡

従業者の使用者に対する譲渡は, 特許法の規定で認められているだけでなく, 契約の自由の原理 (�	�����

������	����	
��
����)
(３)

からも認められるものである｡ そこで, ほとんどの使用者は従業者との間で発明譲

渡特約を締結する｡ これは, 使用者の当該発明に関する利益を保護する目的またはその発明に関する権利の帰

属を明確化する目的に基づいて締結されており, 明示の書面を用い, 文書化がされているのが一般である｡ こ

の方法は裁判例も認めている
(４)

｡

そして, 一般的に発明譲渡特約は, 従業者に対して, 営業秘密の保護義務 (��������	�����
�����	���

���	���), 機密情報の保護義務 (��������	�����
��������
����
��
���	���
��) 以外にも, (１) 使用

者に当該発明に関する特許出願権, 特許権の譲渡する義務 (����������
�����������
���
����������

����������������	)
(５)

, (２) 特許侵害に関する援助義務 (����������
��
�����������	������
��),

(３) 当該発明に関する使用者の権利の完全化に協力する一般的義務 (����	�������������	���
����

��	����
��������������	��	
���
����
�����
��) といったように様々な義務を課している
(６)

｡ 書面化

された発明譲渡特約が存在する場合 (�	
����
�����
�����
�������	�������), その解釈いかんによっ

ては発明の権利の帰属関係が異なってくる｡ 一方, 裁判所は, 発明譲渡特約の存在しない場合 (� �����
��

����
�����
�������	�������), 従業者の地位等を総合考慮して判断することは前述のとおりである｡

発明譲渡契約, あるいは発明譲渡特約 (!�����
���"��
�����"	������� 以下, 発明譲渡特約と統一

������ ��	�
������

#$

５%明示の発明譲渡特約
(&'�	���!�����
��"��
�����"	�������) が存在する場合の

職務発明に関する労使間の利益調整・配分

(() コモン・ローによる明示の発明譲渡特約 (&'�	���!�����
��
"��
�����"	�������) の有効性判断

(�) 発明譲渡特約の存在意義と問題点



する) は, 多数の企業で従業者が当該発明を譲渡する義務があるかないかの明確化を図り, その企業に関連す

る発明の譲渡を従業者に要求する｡ 使用者と従業者が発明譲渡特約を締結する主な理由は, 契約の自由を根拠

とする以外にも, 次の二点がある｡

第一点は, 発明譲渡特約がない場合, コモン・ローに委ねると, 裁判官の独断的な (�������������) 裁量

に委ねられ, 使用者は確実に当該発明に関する利益の寄与の見返りを得られるか不明確 (�	��
����) になる

からである
(７)

｡ 第二点は, 雇用上の地位の広狭の幅の解釈 (������������ �������������) によって

は (つまり, 前記 (�), (�) の場合), 使用者に当該発明の譲渡が認められない可能性があるからである｡ そ

の結果, 使用者にとっては不満な (�������������) 場合もあり, 使用者は不確実 (�����������) な状態に

置かれることになる｡

そのため, 使用者は発明譲渡特約をはじめとした契約的な取り決め (���������������
�	���) を発明者

たる従業者と締結することにより, 当該発明の譲渡を確かなものにしようとするのである
(８)

｡ また, 使用者は従

業者と発明譲渡特約を雇用条件の一項目として締結させる
(９)

｡ 発明譲渡特約は, コモン・ロー上の使用者と従業

者間の特許権配分法理 (�����������������������
�����������	����������	��������		�

���) に代わる地位にある｡

発明譲渡特約は従業者に対し在職中に着想した将来の発明すべてを譲渡する義務を課すものであり
(��)

, 入職前

(����)
(��)

, 退職 (����
�) 後
(��)

の発明をも譲渡の対象とするものがある
(��)

｡

特許法は, 発明者主義の下, すべての発明者が当然に発明に関する権利を享受する資格を有することを定め,

特段, 他の自然人に属する理由が存しなければ, その発明に関する権利は発明者が所有しつづけることを原則

とする｡

一般に, 所有権移転の理由としては, 契約に基づく所有権の売買があげられる｡ 一方, 職務発明の発明譲渡

特約に基づく発明に関する権利の移転は, 発明者が自分のなした発明を使用者に譲渡する換わりに賃金を受領

することをもってなされる｡ 発明譲渡特約によって従業者が将来なすであろう発明を使用者に譲渡することは
(��)

,

発明者主義の修正であるともいえる｡

発明譲渡特約は, 在職中, 従業者によって成し遂げられた発明すべての権利を使用者に譲渡する義務を課す

場合もある｡ そこで, 発明譲渡特約の有効性が問題となるが, 発明譲渡特約の有効性については特許法の問題

というよりむしろ契約法の問題といえなくもない
(��)

｡ 使用者は発明譲渡特約と同様に雇用契約によって従業者のな

した発明の譲渡を求め得るものの
(��)

, 裁判所は発明譲渡特約について一般の契約と同じくしていないようである
(��)

｡

なお, ある調査では, 調査対象��社のうち��社は従業者の全部または一部に対し, 雇入れの条件として発明

譲渡契約を締結しているという｡ 締結の対象者は, 通常技術者, 研究員が主であるが, 経理, 販売その他発明

をすることもありうると会社が考えた他の従業者にも締結を求める場合があるという｡ ��社のうち��社は上級

の管理職にある者も締結を求めており, ��社ではサービス部門及び販売部門の従業者にも締結を求めている｡ そ

の他��社は全従業者が締結の対象となっていた｡ また, 現場従業者までも加えている会社が１社あったという
(��)

｡

こうして従業者のなした発明に関する権利は, 発明譲渡特約により使用者に譲渡される｡ 使用者が発明譲渡

特約により従業者のなした発明の譲渡を求める場合, まず発明者である従業者の名義で特許許諾を受け, その

後, 従業者が使用者に譲渡するという形で行われる｡ アメリカの裁判例によれば, 手続上, このような発明譲

渡特約を必要とするのは, 特定の発明を目的とした雇用契約であるならば, 単に雇用契約の存在のみによって

譲渡を求めることが可能であるが, そうでない場合は, 使用者が雇用契約の存在のみをもって従業者のなした

発明に関する権利を帰属できず, また雇用契約の存在をもって当然に使用者が発明に関する権利を帰属すると

������ ��	�
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いう黙示の合意とすることは不可能であるからであるとする
(��)

｡

もっとも使用者は, 発明譲渡特約が定める発明の譲渡範囲をより広く設定しようとする｡ 例えば, 従業者が

在職中に使用者の寄与を受けた業務範囲外の発明を譲渡しなければならないという特約や入職前になされた発

明, あるいは退職後になされた発明も使用者に譲渡するという特約もある｡ こうした特約が労使間で締結され

ると, 従業者の地位は発明譲渡特約が存在しない場合 (前記 (３) の場合) 以上に劣悪なものになりうる｡ 実

際の特許訴訟で裁判所は, ケース・バイ・ケースにより判断することが多く, 使用者の研究・開発のための投

資 (������	���
���������������������	���), 職務発明の管理上の画一的な策 (���
��	 ��������

����	������������
�	����������������) を根拠にして, 発明譲渡特約の有効性を判断するものもある
(��)

｡

このような広い特約 (�����������	���) が設定されると, 従業者の譲渡される雇用範囲以外の私的な

研究の遂行を思いとどまらせる (��������������������	�������
��	 �����������������������������

���������������
��������������	����)
(��)

｡ このことは, 社会的に妥当 (�����������������) でない

と同時に, 発明促進 (�������������������) の観点からも妥当ではない｡

とはいえ, 多くの企業は, 求職する発明者 (��������������������) に対しても入職時に規格化された特

許譲渡特約 (������������������������	��������	����) の署名を求める
(��)

｡ それゆえ, 求職する発明者

も交渉の不利益 (�����������������������) を伴う｡ 求職者はより良い条件を得ようと使用者と交渉する

が, こうした交渉はさらに転職の好機 (����������������������) を減退させ, 失業 (���	����	���)

の可能性を増幅させる｡ なぜなら, 使用者はより良い条件を得ようとする求職者が, 発明の報奨以上に何かを

得ようとするのではないかと (画策しているのではないかと) 疑い, 慎重 (����) になるからである
(��)

｡

一般に, 裁判所は, 発明譲渡特約の有効性に関して, 使用者の ������������������������� (呑むか呑まな

いか) に基づく発明譲渡特約の有効性の主張に対し, 交渉力 (���������������) の相違, (�������) の

存否
(�!)

, 特約の非良心性 (�����������������), 約因
(�")

の相当性 (���#�����
�������������), 契約の自由

(
�����	 �
��������) の観点から検討し, 双方の利益の均衡を保つため判断している｡

初期の裁判例では, 発明譲渡特約の有効性に関して, 原則として一方的に使用者に有利な発明譲渡を予約し

た条項を無効としてきた
(�$)

｡ その後, 企業は徐々に発明譲渡特約の標準化 (標準書式：��������
��	)
(�%)

をし始

め, 定型化された条項が一般化されるようになった｡ こうした発明譲渡特約の標準化により, 裁判所は, 発明

譲渡特約の存在そのものに有効性をもたせるようになり, 標準化された発明譲渡特約を原則として有効として

いる (�������������)
(�&)

｡ 一般に, 発明譲渡特約は, 在職中, 使用者の業務に関連する発明の全権利 (���

���������������������������������������������	������) が使用者に属することを規定す

る｡ さらに, 退職後一定期間に前従業者が発明をなした場合は, 当該発明の権利は前使用者に帰属することを

規定した追跡条項 (��������������) を規定する場合もある｡

アメリカの学説によると, 発明譲渡特約そのものが約因に反する場合, 非良心性が存する場合, 公序良俗に

反する場合等の理由から無効であるとする反対説が多い
(��)

｡ しかし, 裁判例の多くは, 発明をなした従業者の基

本給を見返りにして従業者が使用者に発明に関する権利を譲渡する契約を有効としており, 使用者の利益とな

るように (��
�����
�	�������) 発明譲渡特約を認める傾向にある
(��)

｡ その理由として, こうした発明譲渡

特約は雇用契約の一部をなしている場合もあり, 使用者の賃金支払は雇用契約の約因に相当するからである｡

������ ��	�
������
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(�) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断



この理由から, 裁判所は, 発明譲渡特約による無償の発明譲渡を認める
(��)

｡ ただし, 裁判所は, あまりにも使用

者に一方的に有利な発明譲渡特約について, それを修正, あるいは無効 (�������		
����) にする｡ 例え

ば, 発明譲渡特約の定める発明譲渡の範囲が広すぎる (��
	�	���) 場合や無制限な (������
�) 場合であ

る｡ 裁判所はこうした発明譲渡特約の効力を減退 (�
���
) させる
(��)

｡ ただし, 裁判所は, 発明譲渡特約の規

定を全部無効とするのではなく, 無効とされる部分の条項を無効 (��������
) とした上で解釈しなおす (	
�

��
	�	
�
�)
(��)

｡ また, 発明譲渡特約は発明の譲渡の範囲が明瞭に定まっていなければならず, 具体的に発明譲

渡の対象物, 約因が特定していなければならない
(��)

｡ もし発明譲渡特約の発明の譲渡範囲が不明瞭の場合は, そ

の条項が不存在として取扱われる
(��)

｡

使用者の意のままに解雇できる随意雇用契約 (��
	�����
��������
������
����	���) に発明譲渡

特約を付することによって, 使用者が従業者に対して入職前の発明や退職後の発明を譲渡させる場合も少なく

ない
(��)

｡ 裁判例のなかには, 発明譲渡特約の有効性について, 本質的な使用者の交渉力の優位性の観点を無視し,

契約の自由の盲目的崇拝 (������	����	

��� �����	���) と約因 (雇用継続) の妥当性に重きを置いて,

公序良俗違反 (������������������)
(��)

, 非良心性 (����������
)
(��)

, 不合理性 (�	
������
)
(��)

の疑いが

あるにもかかわらず発明譲渡特約を有効としているものもある｡ その理由として, 公序良俗によって将来の発

明譲渡そのものを禁ずることはできないこと
(��)

, 他の財産権 (�� 
	�	��
	��	�� ��)
(��)

と同様, 特許権も権利

として実在する前に (�
��	
��������
!���
�
) 譲渡 (���
��
) することをあげる
(��)

｡ ただし, 近年の

契約理論の発展により, 多くの裁判例は一方的に使用者に有利な発明譲渡特約である場合には, 当該特約を無

効にする
(��)

｡

裁判所は, 発明譲渡特約の有効性判断について, 当該特約の合理性を検討する｡ 具体的に, 裁判所は, 発明

譲渡特約が従業者に対して業務範囲外の発明の譲渡義務を課したり
(��)

, ｢すべての発明は使用者に属する ("
�
�

	�� ����
��������� 
�
�����
	#)｣ という規定等, 従業者の利益を不当に害し, 公序に反する場合は, 無

効とする
(��)

｡

多くの裁判例は, 発明譲渡特約の有効性について, 非良心性 (����������
) 及び公序良俗 (����������

���) の観点から判断している｡ 裁判所は, 発明譲渡特約の非良心性 (����������
)
(��)

の判断について, 二

つのタイプに大別している｡ それは, ①実質的な (���������
) 非良心性と②手続上 (�	��
��	��) の非良

心性である
(��)

｡

①実質的な非良心性とは, 当該特約において甚だしく使用者の一方的で強制的な条項, 不合理な (�	
��

�����
) 条項が存しており, 従業者にとって選択の余地がない場合である｡ 一方, ②手続上 (�	��
��	��)

の非良心性とは, 発明譲渡特約の締結の手続過程において公正でなく, 不当な不意打ち (����	��	�	��
)

がある場合をいう
(��)

｡ 不当な不意打ち (����	��	�	��
) がある場合とは, 使用者が業務範囲外の発明の譲渡

を求めたり, 従業者の独自の時間でなした発明の譲渡を求める場合であり, 従業者にとってこうした発明の権

利の譲渡を予期せず, かなりの衝撃を受ける場合をいう｡

上記①, ②の場合を放任すると, 発明譲渡特約によって従業者の基本的な期待を骨抜き (
����
	��
�) にす

る可能性があり, 発明の奨励, 産業の促進という特許法の理念に反する｡

裁判所は, 発明譲渡特約の非良心性について, ①実質的な非良心性, ②手続上の非良心性をもとに判断して

������ ��	�
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(�) 非良心性 (����������
) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合



いるが, ①, ②のいずれも合理性 (��������������) という点において共通している
(	
)

｡ 合理性の判断は, 約因
(��)

の相当性 (������������������������) の分析に基づいてなされるが, 発明譲渡特約から約因の相当性

を判断することは困難を極める
(��)

｡ したがって, その判断には, 約因の相当性以外にも当事者の寄与度 (������

������), 発明の現実的な価値判断 (���������������) に基づいてなされる場合もある
(��)

｡

実務上, 発明譲渡特約のなかには, 従業者のなした当該発明の利益を付加的 (���������) に考えるものも

少なくないが, 裁判所は従業者が発明譲渡特約に合意した事実を従業者の意思に基づく発明譲渡の履行

(��������������������) とみなし, 発明譲渡特約の有効性を認めている
(��)

｡ したがって, 裁判所は在職中の

発明譲渡について発明譲渡特約の有効性を認める傾向にある
(�	)

｡

また, 裁判所は発明譲渡特約の有効性を約因の相当性から判断するが, 現在の雇用, あるいは労働関係の継

続 (�������������������������) を約因として認めている｡ 約因としての雇用は, 発明譲渡特約の有

効性の十分な判断要素になりうる
(��)

｡ したがって, 他の契約と異なり, 発明者の雇用の継続がある (�� ����!�

�����������������) 限りは, 妥当な約因 (������������������) として認められるため, 発明譲渡

特約の有効性判断について約因の欠如 (���"�������������) ということはないといえる
(�#)

｡

以上のとおり, 発明譲渡特約の有効性を判断する裁判例をみると, 裁判所は, 当該発明譲渡特約の定める発

明譲渡の範囲があまりにも広範囲な場合や勤務時間外の発明, 使用者の業務範囲外の発明を譲渡する特約があ

る場合 (例えば, 使用者の業務に無関係な場合でも譲渡を要求する等)
(�$)

, 非良心性 (��������������) がある

場合
(�%)

のいずれかに該当するか否かを検討した上で, 該当する場合は無効とする｡ さらに, 裁判所は次のような

２つの公序良俗の観点に照らして判断している｡

第一に, 裁判所が発明譲渡特約締結の過程を公序良俗の観点に照らして判断する場合である｡

発明譲渡特約の成立には, 従業者と使用者の合意に至る過程で, 従業者と使用者との協議, 交渉や従業者の

署名が必要となる
(�
)

｡ 従業者と使用者の合意に至る過程で問題となるのが, 従業者と使用者との間にある交渉力

(����������) の不均衡である｡ とりわけ研究・開発に携わる従業者は, 仕事に満足していたとしても, その

企業の営業実績の後退 (���������) や企業組織の縮小 (�����"�) 等により従業者たる地位を大きく左右さ

れ, 一般の労働者よりも交渉力が脆弱といえる｡ こうした交渉力の差がある当事者が締結した発明譲渡特約は,

現実の｢意思の合致｣ (���������������) がない場合もある｡ 特に, 発明譲渡特約の締結を雇用条件と

する雇用契約の場合は, 従業者と使用者の交渉力の不均衡が如実に現れる｡

そもそも契約の自由の原則は, 契約当事者の交渉力の均衡 (���������������������������������

������) がある場合を想定している｡ したがって, 労使間を対象とする雇用契約においては契約当事者の交

渉力の均衡がないといえる｡ 当事者の一方の交渉力 (���������������) が圧倒的に優位に立っているにも

かかわらず (交渉力の不均衡 (��������������������������)), 雇用契約の成立過程は, 従業者が契約

内容をそのまま受諾するか拒否するかどちらか (呑むか呑まないか) (��"���������� ����) である
(#�)

｡ このこ

とからすると, 雇用契約に付する発明譲渡特約の成立は, 必ずしも交渉の近い (対等な) (��������������

�������) 関係の下で成立するものではないといえる
(#�)

｡

裁判所は, こうした労使間の交渉力の不均衡を考慮する｡ 裁判所は, 交渉力のない契約当事者の一方と交渉

力に優位に立つ当事者とが締結する契約を公序良俗に反するとし無効にする｡ すなわち, 裁判所は, 交渉力の

������ ��	�
������
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(�) 公序良俗 (������������) の観点から発明譲渡特約の有効性を判断する場合



弱い発明者である従業者と交渉力の強い使用者との間で締結された発明譲渡特約の有効性について, 公序良俗

の観点に照らし判断する｡ 裁判所は, 当該発明譲渡特約が公序良俗に反する場合, 特約を無効にしたり, 当事

者間の合意の効力を制限したりする
(��)

｡

裁判所は, 発明者である従業者の交渉力が弱い場合, 発明譲渡特約について交渉 (������	��) することが

不可能になり, 労働関係に入るかどうかを選択することもできないことに重きを置く｡ 従業者の雇用契約締結

の本旨は ｢必要性｣ (��
������) に基づくところが大きく, 選択の余地がない場合がある｡ そこで, 裁判所は

雇用契約において附合契約法理 (	������
����	
��
�����) を適用する際には ｢必要性｣ (��
������) を

十分に検討する
(��)

｡

以上のとおり, 従業者は, 労使間の交渉力の不均衡の関係から雇用契約締結の一条件として発明譲渡特約を

締結する｡ 使用者の業務や研究に関係のない発明, 従業者の独自の時間になされた発明を使用者に譲渡する発

明譲渡特約が付いた雇用契約であっても, 従業者は, 従業者自身の ｢必要性｣ によってやむなく締結するのが

現状である｡ 裁判所は, こうした現状を公序良俗の観点から判断するが, 一部の州では, さらに従業者に対す

る保護を強化するため, 発明譲渡特約の有効性を判断する州法を規定している｡ なお, 州法 (��	����	�)

については, 後述する
(��)

｡

第二には, 裁判所が発明譲渡特約の内容を公序良俗によって無効とする場合である｡ その根拠として, 公序

良俗に反する発明譲渡特約は, 結果として次の重要な公序良俗に影響を与えるからである｡

まず, 公序良俗に反する発明譲渡特約は, 特約の定める技術的範囲における経済力の不当な集中 (����


��
����	�������
�����
�������	�����	��	����
�������) を招く｡ とりわけ大企業は, 特定の研

究のために寄与する強大な経済力をもっている｡ 大企業は, こうした経済力を用いて, 特定の技術分野の優位

性を保つため, 専門技術を獲得するため, さらには経済的優位性の地位を得るために, なるべく広い発明譲渡

特約を締結しようとする｡ このような企業の独占は, 自由主義経済における衡平性・公正性を阻害する可能性

がある｡ また, 公序良俗に反する発明譲渡特約によって, 自由主義経済の健全性が中断される｡ したがって,

裁判所は, 経済力の不当な集中を避けるため, 公序良俗に反する発明譲渡特約を無効とする｡

さらに, 公序良俗に反する発明譲渡特約は, 憲法及び特許法がかかげる発明の促進や振興を阻害する｡ 発明

譲渡特約は, 発明のインセンティブ (��
������) や発明の譲渡の決定に関する従業者の自由意思に関係なく,

従業者のなした特許の独占権 (�	������������) を強制的, 自動的に経済的インセンティブのあるほうへ

と移動させる
(��)

｡ また, 特許許諾が認められる唯一の発明者の合意がないのにもかかわらず, 発明者のインセン

ティブを奪うことは, 明らかに公益 (�����
��������) および国益 (�	����	����������) に反する｡ こうし

た公序良俗に反する発明譲渡特約は, 結果として多くの発明者が生みだす発明のインセンティブ (�����
���

������������	����) を消滅させるのである｡ こうした観点から, 裁判所は公序良俗に照らして発明譲渡特

約の有効性を判断する｡

以上のとおり, 裁判所は, 発明譲渡特約の有効性判断をめぐり非良心性と公序良俗の観点に照らして判断し

ている｡

使用者は, 私法 (����	���	�), 特に契約の自由の原則の下, 職場内で従業者のなした発明を発明譲渡特約

によって得ようとする｡ しかし, 発明譲渡特約の発明譲渡できる合理的範囲を超える規定は, 裁判所が当該発

������ ��	�
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(�) コモン・ローによる発明譲渡特約の有効性判断とその限界



明譲渡特約を修正する (��������) ことにより, 部分的に無効を行う｡ ただし, 裁判所の発明譲渡特約の有

効性判断は, 必ずしも従業者を保護した判断を行っているといえず, 司法判断の甘さを露呈している裁判例も

少なくない
(��)

｡

そこで, 一部の州は, 州法により発明譲渡特約の有効性を規制 (��	�
���) している
(�)

｡ では, 次に州法

(���������) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分についてみてみよう
(��)

｡

特許法には職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分制度, 特に発明譲渡特約の効力に関する規定がない
(��)

｡

そのため, コモン・ローは職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を行っている｡

使用者は, 従業者と発明譲渡特約を締結する場合, 契約の自由の原則の名の下に, 従業者のなした発明に関

する権利すべてをフリーハンドに奪取しようとする｡ そこで, 裁判所は, 発明譲渡特約が非良心性のみられる

場合や公序良俗に反する場合には, 無効とする｡ しかし, 実際, こうした裁判所の発明譲渡特約の有効性判断

が疑わしいことも少なくなく, 労使間の交渉力の不均衡が存する発明譲渡特約においては, 従業者保護に欠け

るところもある｡ そこで, 発明譲渡特約の有効性判断は, コモン・ローのフィルター以外にも州法 (������

���) のフィルターにもかける｡ こうして, 州法は従業者を厚く保護している｡

つまり, 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は, 連邦特許法よりもむしろコモン・ローと州法によっ

て規整されている
(�)

｡ 州法は使用者の交渉力優位性の濫用 (���������	������������������������������

����) を防止することに試み, 発明譲渡特約についての立法的制限 (	����	����������������������������

������������������) を行っている｡ また, 州法は従業者と使用者間の契約関係のバランスを修復させよ

うとしている｡ 特に, 労使間の書面による発明譲渡特約の有効性が争われているケースにおいて, 州法の適用

の存否が問題となる｡

各州法は, 発明をなした従業者と使用者の資本との関係があり (��	����������������������	���������

������������	������������
��), 現在または将来的に予期される業務範囲内 (������������
������

�	�����������������) でなされた職務発明を規整の対象としている｡

州法の立法上の規整の趣旨・目的は, 使用者が現在または将来予期される業務範囲関係のない発明を不当に

奪取し, 使用者の交渉力の優位性を不当に濫用することを防止するところにある｡ 州法は, 使用者に対する規

整をすることによって, 契約上の労使間の不均衡を是正している｡ 換言すれば, 州法は, 使用者が雇用条件と

して全発明の譲渡することを防ぐ目的 (����������������������������	��������� ����������	�����

��������������		�������������
�������������	������) に基づいて立法化されている｡ そのよう

な発明の全権利をおおう譲渡契約 (�	����������������
�����
��) は, 使用者の業務範囲の発明だけでな

く, 発明者たる従業者が本来的に持つ自由発明 (過去, 現在, 将来) ( ����!����������(����"���������

������)) までも及ぶため, 特許法の趣旨・目的にも背馳する可能性がある｡

既述のとおり, コモン・ローの下で職務発明に関する労使間の利益調整・配分を行う場合には, 不確実で流

動的な判断を行っているため, 使用者は発明譲渡特約によって従業者の職務発明の利益を制限する
(#)

｡ そこで,

州法は労使間の交渉力の地位を考慮し, 労使間の交渉力の不均衡の是正を試み, 使用者の主張する発明譲渡を

制限している｡ つまり, 州法は労使間の交渉力の不均衡から均衡へと修正しようとしているわけである
($)

｡ そし

て, 州法は, 契約上使用者が発明者に対して譲渡を要求できる発明を限定することにより, 労使間の交渉力の

������ ��	�
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($) 州法 (���������) による職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分



地位均衡への修正, 労使間の契約関係のバランスの修復の目的を成し遂げる
(��)

｡ こうした州法の共通した枠組み

は, 公序良俗 (�������	���
) により発明譲渡特約 (������	������������	����	��) の効力を支配する

という考え方がもとになっている｡ 裁判所は公序良俗に反するか (��������������	���
) どうかの観点か

ら自由発明は使用者に対して譲渡する義務はないとするが
(��)

, 州法も従業者によってなした発明すべてを譲渡対

象とする過度に広範囲な譲渡条項 (��	���
��	�������������	����	�) を無効としている
(��)

｡ 現在のと

ころ職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関する州法を置く州は, ミネソタ州, カリフォルニア州, ワ

シントン州, ノースカロライナ州, イリノイ州, デラウェア州, カンサス州, ユタ州の合計８州であり
(��)

, 使用

者に対する職務発明の譲渡の効力を制限し, 各州法は明示の特許譲渡特約の解釈と有効性を判断する｡ では,

各州法の概要と特色を検討してみよう｡

まず, アメリカで初めて州法によって従業者のなした発明の譲渡範囲を制限した州は, ミネソタ州

(�����	������) であった｡ ミネソタ州は����年に ｢創造の自由｣ 法 (����	� �	��������, 以下,

ミネソタ州法とする)
(��)

を制定し, ｢使用者の業務範囲外の (従業者の) 革新を推奨すること, 結果として州内

の付随的に生まれる産業の成長を刺激すること｣ (�	��	����[���	
] ���	����	�	������ !���

	!� ���	
�"�����������#��������#��������� ��	$� 	!%����&	!!"���������$�� ��� 

����) を意図した
(�')

｡ ミネソタ州法は, 公序良俗に反する (��������������	���
) 発明譲渡特約を無効にし,

発明譲渡特約の違法性の立証責任を発明者である従業者に求めているところに特色がある
(��)

｡ ミネソタ州は, ア

メリカで初めて州法として従業者の発明を使用者に譲渡すべき範囲を規定した州でもあり, これまで制定法

(��������	�) として職務発明に関する規定が存在しなかったアメリカにおいて, ミネソタ州法
('()

は職務発明を

立法措置の観点から解決しようとする方向性を見出した｡ この点にミネソタ州法は, 意義深いと思われる｡

ミネソタ州は ｢創造の自由｣ 法 (���	� �	�������)
('�)

を可決し, 制定したが, それ以降, ミネソタ

州法は使用者の業務範囲外の従業者の革新的アイデアを奨励し, そのアイデアによって生まれる州の産業の促

進を画した
('))

｡

具体的に, ミネソタ州法をみてみよう｡

ミネソタ州法は, 当該発明が使用者の資本 (���	
�"���	����) を用いず, 従業者の独自の時間 (�&

��	
"�	$����) 内でなされ, (１) (ａ) 使用者の業務に直接関係ないか, それとも (ｂ) 現在もしくは

近い将来の使用者の研究・開発分野でないか, (２) 使用者のために従業者が遂行した職務から結果として発

明が生じない場合, 発明譲渡特約は適用されないと規定する
('�)

｡ そして, ミネソタ州法は, 従業者に対して労働

条件として発明譲渡を要求する規定が (何らかの理由で) 無効かつ強制できない条項であった場合, 使用者が

その条項を遵守させることを禁止している
('�)

｡ 特に, ミネソタ州法は, 公序良俗に反する (��������������	�&

��
) 条項を無効としている｡ また, ミネソタ州法は, 使用者が従業者に対して労働契約締結時に発明者の権

利すべてを書面で告知する義務を負うことを規定している
('�)

｡ なお, 発明譲渡特約の違法性の立証責任は発明者

にある｡

一方, ワシントン州 (*�� ����	�����) の州法
('�)

は, ����年にミネソタ州法をもとにして制定された
('�)

｡ ミ

ネソタ州法をもとにワシントン州法が制定されたのは, 原案たる+���案がミネソタ州法と同一のものであっ

たからである｡ しかし, ワシントン州法では, 従業者が発明を目的に雇用された場合, 在職中になされた発明

は使用者に譲渡されることを明瞭に規定され, +���案をわずかに修正したのみであった
('')

｡ ワシントン州法

は発明譲渡を条件とする雇用と発明に関する権利の告知に関する規定を設けている
('�)

｡ ワシントン州法の規定す

る発明譲渡条項 (�������������	����	�) は, 使用者の資本を用いず, 従業者の独自の時間でなされた発

������ ��	�
� [���������]

��



明について, (ａ) 当該発明が (�) 使用者の業務に直接 (���������	�
������	��
�����	���) 関

連しないか, (�) 使用者の現在かそれとも将来における研究・開発 (�	�
�����	����������	����	��

�����������������������
��������	�����) に関連しないか, もしくは (ｂ) 使用者のために労働者が

遂行した職務から結果として生じない場合は, 適用されないと規定する
(��)

｡

特筆すべき点としては, ワシントン州法は, 従業者に対し職務発明をめぐる労使間の衡平な利益調整・配分

の目的のために従業者によってなされた発明の開示を求めていること
(��)

, 発明譲渡特約の違法性の立証責任は使

用者にあることである
(��)

｡

さらに, ワシントン州法は, 使用者の業務, あるいは研究・開発に関連する発明, 結果として従業者の職務

から生じる発明が使用者に帰属すると推定している
(��)

｡ なお, これに対する主張をする場合, 立証責任は従業者

にある
(��)

｡ しかしこれを行うことは難しく, 発明を目的として雇用された (
�����	������) 従業者にとって

は克服できないと思われる
(��)

｡

カリフォルニア州 (�����	��������) も, ミネソタ州法に相当する州法を制定し
(��)

, ワシントン州法と同じ

く����年にカリフォルニア州法
(��)

が制定された｡ カリフォルニア州法はミネソタ州法に相当する条項が数多くみ

られる
(� )

｡ カリフォルニア州法はワシントン州法と同様に従業者に立証責任を負わせている
(��)

｡

カリフォルニア州法は, 労使間の発明譲渡特約において, (１) 従業者が使用者の機材, 支給物, 設備, 営

業秘密等 (!�"�������#������#��������	��������������	�����	�	��
�����	���$) を利用せずに

発明をなした場合, (２) 従業者が従業者独自の時間で発明を完成した場合 (�
��������	�!%������	���

��������	��
�����	����	%�����$), (３) 当該発明が使用者の業務 (�
�����	���������), 現

在 (������) または明らかに予期された研究・開発 (���	������������������������
	������	�����)

に関連しない発明, 使用者のため従業者によってなされる職務 (���%	�&����	�������
�����	����	�

�
�����	���) の発明ではない場合, 使用者は当該発明を取得することができないと規定されている
(���)

｡

また, 使用者は, 発明の譲渡を雇用の継続の一条件とすることはできないが
(���)

, 使用者はその発明をなした従

業者に対して在職中になした発明のすべての開示 (��������	���) を求めることができる
(���)

｡

カリフォルニア州法ではミネソタ州法とワシントン州法と異なる点が二点ある
(���)

｡ それは, 第一に, 使用者間

の契約から生じるアメリカ合衆国が保障する労働者の権利を付随する規定は是認されることである
(���)

｡ 第二に,

適当な範囲内において使用者が労働者に対し, 職務発明に関することを開示する旨を要求する条項もカリフォ

ルニア州法は是認する
(���)

｡

カリフォルニア州法を含む各州法は, 使用者が職務発明以外の発明の譲渡を要求できることを制限している

が
(���)

, さらにカリフォルニア州法は, 従業者が使用者の金銭的・人的資本や営業秘密を用いることなく, 独自の

時間で行った発明を使用者に譲渡することを要求する発明譲渡特約は無効とする｡

しかし, カリフォルニア州法は, 重要な例外規定を置いている｡

すなわち, 当該発明の着想の段階で, 当該発明が使用者の業務または実際もしくは明らかに予想される調査

または研究に関係があり, または当該発明が使用者のために行った業務から生じたものである場合には, 従業

者に当該発明を使用者に譲渡を義務づける発明譲渡特約は効力を有する, という点である｡

従業者の発明は, 使用者の資本及び営業秘密を用いることなく従業者独自の時間で行ったものであっても,

ほとんどの場合, 従業者が使用者のために行った業務となんらかのかかわりがあることを考えると, カリフォ

ルニア州法の発明譲渡特約の制限に対する例外規定は, 重大なものがある
(���)

｡

また, ノースカロライナ州 ('	��
���	��������) は, �� �年にワシントン州法に類似する州法
(�� )

が制定

������ ��	�
������

� 



された
(���)

｡ ノースカロライナ州法はワシントン州法の規定に似ているが, それに加え, カリフォルニア州法に相

当する規定が数多く並んでいる
(���)

｡ なお, 発明譲渡特約の違法性の立証責任は従業者にある
(���)

｡

また, イリノイ州 (�������		
�
�) も, ����年に州法
(��)

を制定している
(���)

｡ イリノイ州法は, 使用者が発明譲

渡特約により従業者に対し要求できる発明を規整する｡ イリノイ州法は, 使用者の設備, 経費, 備品, 営業秘

密を用いず, 完全に従業者独自の時間に成し遂げられた時の発明に対する譲渡特約の規定を無効にし従業者に

強制できなくさせる
(���)

｡

もちろん, イリノイ州法は除外規定がある｡ それは, ｢(ａ) 当該発明が (�) 使用者の業務か (�) 使用者

の現在の業務, 明らかな将来の研究・開発に関連する場合, (ｂ) 使用者のために従業者により遂行される職

務から生じた発明｣ の場合である｡ この場合, 使用者は従業者に対し発明の譲渡を求めることができる｡ イリ

ノイ州法では州法の保護を受ける発明であることの立証責任は従業者がを負うことを規定している｡

イリノイ州法と他の州法とが異なる点は, イリノイ州法は発明譲渡特約がない場合でも, コモン・ローで認

められる使用者のショップライトは阻止できないことである
(���)

｡ この条文の必要性に疑問をもたざるを得ないが,

従業者保護を目的とする州法の明文をもって使用者の権利を強調していると解釈できるであろう｡

その他, 上記の州にならって, 現在までにデラウェア州 (��������	
�
�)
(���)

, カンサス州 (���	�		
�
�)
(���)

,

ユタ州 (�
��	
�
�)
(���)

が職務発明に関する州法を設けている
(���)

｡ なお, 各州法に共通するが, 従業者のなした

発明が, 使用者の業務や研究に関係ない場合, 使用者の資本, 勤務時間を用いない場合, 雇用された範囲外の

発明の場合は, 自由発明であるから, 使用者は当該発明の譲渡を強制できないとされる｡

以上, 各州法の共通する特色を要約するとすれば, 次のような七点に集約されよう｡

(１) 発明譲渡特約は, 従業者が使用者の資本を用いることなしに独自の時間でなされた発明は適用されな

い (���������
��������
����		������
��������
		������
�����
��������
��� ������� !�

������������	��������
����� ��
��"
"	�������������	�"�#�	)
(��)

｡

(２) 上記の (１) の項目にあるルールは, 次に示す発明の場合は除外される｡ それは, �$使用者の業務

もしくは使用者の予想される研究・開発に関連する場合, !$使用者のために従業者によってなされる業務か

ら生じた場合, である (%��&#��
���
�
���"�����
�� �����&�	
�'
�������
���(�$����
�	
�
��

��������)	!"	���		*����
�#���
���	���#��� ���������
�'
����������+��!$��	"�
	'��� ���

���,���'���� !�
����������'��
����������$)
(��)

｡

(３) 雇用契約に従業者に発明を譲渡することを求める条項が存する場合には, 州法の適用を免除するが,

公序良俗に反する場合, 法的効力がない場合, 無効性がある場合には, 除外されない (%�������	�������

���������
��������
��-"�����
����������
��		����������
����&���
� '��� �		������
!�

�	
�
�	
�
"
��� ��
���&#��
����	�����	
�"!��#����#��� �	��� �� "���'��#��!��$)
(�)

｡

(４) 使用者は雇用, あるいは雇用の継続を条件として制定法にいう無効な条項を要求することができない

(.����������#����
��-"���������	���
��
�	"���'��#��!��!�����'
��	
�
"
��	�#�� �
���

�'���������
��#��
��"� ���������
$)
(��)

｡

(５) 発明の譲渡もしくは発明の譲渡の申込みを含む雇用契約は, 制定法の下で述べられているような発明

に該当しないものが含まれている場合には, 書面の通知がなければならない (���������
��������
	#��/


�����������	���	
��		������''��
��		��������
���	�"	
��#�" ����

����
�'�#�
���
��

��

��������
 ��	��
�����
������
���	�	 �	#��!� "� ��
��	
�
"
�$)
(��)

｡

(６) 制定法の要件に合致し, 譲渡されない発明であること, 及び ((２) で示す) 除外規定にあたらない

������ ��	�
� [���������]

��



ことを立証する責任は従業者にある (���������	
��		
�	��������	����	��	��������������

��	���	�����������������������������������	
��������������	����������	��)
(���)

｡

(７) 在職中になされた発明に関する機密の開示については, 使用者の観点から許容できる (�	�
��������

����	���	
�������	������������������ 	
����	�����������	�����
	��������	�	
���

��	���������)
(���)

｡

以上のとおり, 各州法は発明譲渡特約, 発明譲渡特約付の雇用契約を規整するわけであるが, 州法による両

当事者の利益と要求を満たす契約関係を展開するための従業者と使用者の能力の干渉は不必要である (������

�����������
�����������������	
����	����������	����	�����	��	���������������	����

��������
�������������������	
�	��) とする見解
(�� )

がある｡ しかし, 労使間の交渉力の不均衡が

存する雇用契約において, 契約の自由の原則を持ち込むことは対等な労働条件決定が困難になるばかりか, 対

象となる発明は, 産業の発展・振興に多大な貢献をする場合が少なからずあり, ひいては当国の産業の進展を

阻害する結果を招く可能性も否定できないのである｡ したがって, 州法によって発明譲渡特約, 発明譲渡特約

付の雇用契約を規整する必要性は, 労使間の交渉力の不均衡・不平等の是正にあり, 州法の存在意義がここに

あると思われる
(��!)

｡

原則, 発明譲渡特約は雇用の終了と同時に失効する｡ このことは, 従業者が退職してしまえば, 在職中の発

明を使用者に譲渡しなくても良いという意味ではなく, 在職中になした発明であれば, 退職後といえども従業

者は発明を会社に譲渡しなければならない義務を負っていると解釈されている
(��")

｡

しかし, 使用者は発明譲渡特約以外にも従業者が退職後一定期間になした発明を使用者に譲渡することを約

した追跡条項 (�������������) を従業者に締結させる
(�#$)

｡ したがって, 従業者は退職後, 在職中の約因 (こ

こでは賃金をさす) なしで, 在職中に従業者がなした一部またはすべての発明もしくは改良の利益 (%
���

����
�������&	�����	
����������������	�	�����	������������������'�����������

����	�(	
����	�����)｣ を与えなければならない
(�#�)

｡

しかし, 前従業者 (�������	���) が前使用者 (
	���������	���) の下で働いていた時に得た蓄積の利用,

つまり前の雇用 (���	�����	�����) で得た ｢経験, 知識, 記憶, 技術 (%����������)'�	������)���	��)

���'���()｣ の利用は, 営業秘密以外自由であり
(�#�)

, 退職後は, それを利用して発明をなすことも可能である
(�##)

｡

したがって, 前使用者は在職中と同様に, 前従業者の発明的能力 (������	�*����������	���) を要求で

きない
(�#+)

｡ 加えて, 従業者は在職中に競合を企てる権利 (��������������������	������	�����	�	��

��������������	���) も有する
(�#�)

｡ しかしながら, 使用者は従業者の退職後の合理的な期間 (����	�����

����)
(�#�)

をおき, 機密情報を保護しようとするし, 在職中になされた発明から退職後一定期間になされた発明

までの権利を得ようとしている
(�# )

｡

そこで, 使用者は, 前従業者の退職後一定期間でなされ, 使用者の業務範囲にある発明を勤務中になされた

発明として使用者に譲渡することを求める追跡条項を雇用契約締結時に差し入れる｡ 追跡条項は, 発明者たる

従業者側にとっては発明を創造したこと (�	������) それ自体の権利及び将来の雇用継続を求めること (�	

��' 
���������	�����), 使用者側にとっては機密情報を保護すること (�	��	�����	�
��������

������ ��	�
������

!$

６�追跡条項 (�������������)%�������(	�%,	���-���(�����)
の存在する場合の職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分



�����������) との間にある緊張状態 (�	
�
�����) の結果の現れであるといえる
(��)

｡

発明譲渡特約は, 在職中の発明についてのみ譲渡義務を課すものであるが, 退社と同時に失効する｡ したがっ

て, 在職中に特許許諾の可能性の高い発明を行った従業者がそれを会社に報告や譲渡することなく秘して退社

し, 退社後その発明の特許権を取得して, 自己の利得を図ることもあった｡ そのため, 使用者は追跡条項を必

要とした｡ 裁判所も, 公序良俗に反しない限り, 労使間の追跡条項の締結を有効であるとした｡

追跡条項が問題となるのは, 当該条項が定める期間の合理性である｡ この期間が, 一方的に定められ, 退社

後永久に定められているか, それとも期限の定めなく会社に発明を譲渡しているならば, 当該追跡条項は衡平

性を欠き無効とされる
(��)

｡ 裁判所は, 退職後の合理的な期間 (�
�������
���
���
��	
�
�����������
��

�����
��) であれば追跡条項は有効であるとする｡ また裁判所は, 退職後の発明について, 期間と発明譲渡

の対象を限定しない追跡条項も無効としている
(���)

｡

裁判例は, 追跡条項の合理性判断の理論構成 (��������
) について, 当該発明の基部が在職中の間であっ

たか (�������	

�����

����
�����
������
��), もしくは前使用者の技術的情報, 資本が当該発明の

大部分をなしているか (�	
����
�
�����
����
�	��������������������
�����
�����
�������

�������	
���
������), を基準として判断しているようである
(���)

｡ また, こうした点を踏まえて, 裁判所は

追跡条項自体を懐疑的にみている (���
���� ��
� �����	�����
�) 傾向にあり, 特許可能な発明につい

ての取引を不合理に拘束しているか (���
�������
�
��������������
�������
�����
���
������) を

検討する
(�� )

｡

また, 裁判所は追跡条項の定める合理的な期間 (�
�������
���
) について重きを置いて検討している
(��)

｡

一般に, 裁判所は, 追跡条項の不明確な期間の長さは反トラスト法 (独占禁止法)
(���)

に反する (������
�����

���������)
(��!)

としているが, その期間の程度の検討のみならず, 従業者の就労形態, 当該発明における産業の

技術的・意匠的立場, その他の関連のある状況 (
�����

�����
������"�	
�
�	��#�
�������������

���	
��������"�����	
��
�
���������������
�) から決定される｡ 裁判所は, 合理的な期間について,

退職後１年間
(��$)

, 退職後５年間
(��%)

は有効としているが, 退職後��年にわたる追跡条項は合理性がなく, 無効である

とした
(���)

｡ 追跡条項の合理性は, それぞれの解釈によっても左右されるものであるが
(���)

, 当該追跡条項において使

用者の正当な利益を保護する必要がなく (����

�
�������
���	

�����

���
�������
���
�
���),

従業者の生計を立てる能力を不当かつ過酷に制限する (������	���	�
���������	����������������
	��

���
��	���) 場合は, 公序良俗に反して無効とされる
(�!�)

｡

裁判所の追跡条項における合理的な期間の具体的な判断要素はおおよそ固まったといえるが, 一方で, 追跡

条項の内容の合理性については, コモン・ロー上確立されていないといえる｡

裁判所は, 使用者が現在も所有している発明の改良であれば, その特許を退職後永久に譲渡させる追跡条項

でも有効であるとしている
(�!�)

｡ その理由は, 従業者のなした発明の権利は, 使用者の寄与から発する使用者の財

産になっており, その財産を競合関係にある従業者によって用いられることから防衛することは正当な行為で

あり, 発明の性質上, その内容の寿命は技術的進歩により短いため, この程度では従業者の職業選択の自由を

妨げるものではないからである｡ ただし, 従業者の将来の全発明を譲渡させる旨の追跡条項は, 従業者の頭脳

(�����) をあらかじめ担保にとってしまうことになるから, 当該追跡条項は無効とされる
(�! )

｡

つまり, 裁判例によると, 追跡条項が不合理な場合とは, (１) 使用者の合理的要求に関する保護が明らか

に範囲を超えている場合 (
&�
����
������������
������
������	��	�	

�����
��
���������
�

#���
�), (２) 発明者の求職を妨げる場合 (��
�
����	
���
�������� �

������	
�
������
��),

������ ��	�
� [���������]

��



(３) 公序に反する場合 (���������	
����������	�) である
(���)

｡

しかし, 追跡条項に関してはコモン・ロー上において確立されてはおらず, 先例 (��������) の集積を待

つほかない｡ 追跡条項の合理性については, 発明譲渡特約と競業避止義務との関係で検討されるべきであるが
(���)

,

ここでは指摘にとどめておくことにする
(���)

｡

以上, アメリカ法における職務発明 (�
��������	����	���) をめぐる労使間の利益調整・配分について

検討してきた｡ その具体的方法をまとめとして再現しておこう｡

まず, アメリカにおける職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の特徴として, 特許法に職務発明に関す

る規定がないために, コモン・ローないし個別契約に委ねられていることがあげられる｡ すなわち, 発明に関

する従業者の権利・義務 (���	���������	��	��������
������������	����	����	��) は, 一

般にコモン・ロー (��

�����) による規整または契約 (������), その他労使の明示の合意 (��
�

��������	�	���������	���	����
������������
������) に委ねられている｡

そして, コモン・ローは, 職務発明をめぐる労使間の衡平な利益の配分 (��	������) の実現のため, そし

て労使間のそれぞれの寄与に基づく (���������������	������	��	������
����������
������)

発明の権利の公正な (��	���) 分割 (�������) のため, 従業者に対しては独立した労働そのものの所産 (��

���	����	�	��������������) である発明者名誉権を与える一方, 使用者に対しては契約 (������) に

より, 当該発明の所産に関連する利益である発明の特許の通常実施権 (ショップライト) を与えている
(���)

｡

コモン・ローによると, 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分は, 従業者の (１) 雇用上の地位

(�������
����
��), 雇用の範囲と性質 (������������������
����
��), 当該発明が (２)

使用者の業務・研究の範囲 (���	��������
�����������	��������������) にあるか否かを判断材料

としている｡ 特に, コモン・ローは従業者の地位に重きを置いて判断している｡

原則, 職場内でなされた発明に関する権利は従業者に帰属する｡ このことは, 特許法の要請である発明者主

義の貫徹であり, 労働関係の存在, あるいは使用者の寄与をもって使用者が主張したとしても, この原則は変

わらない｡

しかし, 従業者は使用者に発明を譲渡するという発明譲渡特約が存在する場合は, 使用者が従業者に対して

発明の譲渡を請求できる｡ また, 発明譲渡特約が存しないが, 従業者が特定の発明を目的として雇用された場

合 (前出 (�) の場合) は, 使用者が従業者に対して発明の譲渡を請求できる｡

従業者が一般的な発明を目的として雇用された場合 (前出 (�) の場合), あるいは発明を期待されない雇用

の場合 (前出 (�) の場合) で, 勤務時間中に当該発明をなしたり, 使用者の金銭的・人的資本を用いて発明

をなしたならば, 使用者はショップライト (�����	��) というわが国の特許法��条の通常実施権に値する権

利を有する｡ ショップライトとは, 使用者の業務の範囲内において, 従業者の当該発明を作成, 利用, 取引す

ることができる非排他的 (����������	��), 特許権使用料の無償 (�����������) で非譲渡 (���������������)

の権利である｡

また, 使用者は明示 (�������) もしくは意思主義 (���	������	��) に基づく黙示 (	
��	��) の合意契

約, あるいは発明譲渡特約によって従業者のなした発明に関する権利を取得することができる
(���)

｡ しかし, 裁判

所は, 発明譲渡特約が狡猾に (�������) 起草されていた場合
(���)

, 使用者の優位性にある状況下での口頭 (����),

������ ��	�
������

� 

７!むすびにかえて



黙示 (�������) (例えば, ��������	
�����を通じて) による場合
(���)

, 退職後も発明に関し不当な拘束をす

る条項がある場合
(���)

, 自由発明を含む在職中すべての発明を譲渡の対象とする場合
(���)

, 使用者が従業者の独自の時

間や資本を用いてなした自由発明も帰属する場合
(���)

などは不合理であるとして無効とする｡ 裁判所は, 公序良俗

に反する (
�
����������������) 条項や非良心性 (����������
���) が存在する条項がある場合, 当該条

項を無効とする｡

なお, 従業者が特定の発明を目的として雇用された事実
(���)

や使用者の業務の範囲内の発明である事実
(���)

の立証責

任 (�������������) は, 使用者に求められる｡

契約の自由の原則の下においては, 労使間の交渉力の不均衡・不公正 (�����
���������
��
����������)

が存することは明らかであり, 使用者の一方的優位性を利用する使用者の行き過ぎ (������
�	���) を防止

するため, 州法は制定されている｡ 州法は, 発明者たる従業者の地位を改善し, 労使間の交渉力の不均衡・不

公正を是正している｡ 現在では８州が州法を制定し, 発明譲渡特約の合理性を規整している｡ さらに, 連邦議

会が職務発明に関する法案をたびたび提出しているが, いずれの法案も成立するにいたっていない｡ いずれの

法案も成立するにいたっていないのは, 労働関係に行政的規制の枠組み (
�����
������
�����) を課す

ことが不本意であり, 行政の干渉なしで発明者の価値を当事者間で決定し, 両当事者間で解決するという, 衡

平な労使間の利益調整・配分を私的自治の側面から行おうとしているからであろうと思われる｡

[注]

(１) ��� !"!#!�������(��$�)!

(２) �� !"!#!�������(��$�)!

(３) 契約の自由の原則をおし進める原則にアメリカン・ルールと呼ばれる%�&��������������('���������

%�&����) (任意雇用原則, 他に, 随意的雇用, 雇用 (終了) 自由ともいわれる) がある｡ これは, ｢期間の定

めのない限り, 当事者のいずれか一方の意思により雇用関係をいつでも, 理由の如何を問わず解消し得る｣ と

解釈されており, 現在も用いられている原則である｡ "��()!%!"������* +!,!-����(.�������
�

'���������/
�
��/����
����(�!�(������!��(
��00(��0�)!#���
��(1�
���('���������
�,����!

.�������
�-������23�/��������	�
������'4��������'�������5����(�$#������
!/
�!6�����!

����(���$)!"��
���(+�#������	.���#�!�!#
�������(��%!�$�(#������%���
��(+
���
��

�00$)!その根拠は, 労働者にいつでも辞められる自由を認める以上, 使用者もいつでも労働関係を解消でき

る自由が認められなければならないという契約の相互性 (����
�����������
����) にあるといわれる｡ 今

日もアメリカ雇用契約における基本原則であるが, �0$$年に出版された)��
��,���の著書, 7% 8��
����

���	�/
� ��+
����
��"���
��9の影響が大きいといえる｡ ,���は, アメリカにおいて期間の定め

のない契約は, いつでも終了させることができる (
	�����
�����) と主張し, その後の判例にも反映した｡

この点に関連するアメリカの解雇法理については, 小宮文人 『英米解雇法制の研究』 (����年・信山社出版) ��

頁以下及び0�頁以下, 内藤恵 ｢アメリカにおける雇用契約理論と解雇法理におけるパブリック・ポリシー｣ 季

刊労働法���号���頁以下が詳しい｡ "�������
���()
�����* '����(8	�.���
�����1�������	�'��&

�������&%�&,���:�������
��'�������&'�������%�����������%�����
��"�
������-
��'�����&

����5�
������#�
���;:��������#	�������%�&,���'��������($�<!#!/!6��!���&(����)!なお, ア

メリカ民間部門における組織率は��％に満たず, 組織労働者のほぼすべてが ｢随意｣ に雇用されており, 使用

者はいつ, いかなる理由であれ予告なしに解雇できるとされている｡ ただし, 随意雇用の原則は大きく修正さ

れてきており, 多くの州では, 不当解雇を公序良俗に反する行為であると認めている (Ｓ.Ｊ.シュワップ ｢企

業再編におけるアメリカ労働法の役割｣ 日本労働研究雑誌��$号$$頁)｡ 古典的な例は, 陪審のため欠勤した労

������ ��	�
� [���������]

0�



働者の解雇, 政府機関による会社の不正行為調査時に偽証を拒否したことを理由とする解雇等である｡ 裁判所

は, 不法行為法による随意雇用原則の修正に加え, 正当な理由なく解雇をしないという黙示の合意を認め, 使

用者が労働者を解雇するに際し, 誠実に行動するよう義務を課している｡ ������������	�
����
�

������	��������������
�������������
������
�����������������
�
 ���!	"#$��������

%�&'((""))

(４) �������������& �����
��*��&���	++),#�#-.	#(+((�
���("/()

(５) 発明譲渡特約によって, 国内のみならず, 海外諸国の特許に関する権利までも範囲 (��&�����) にする場

合もあるという (������$0��������	1��2��3���������������#)	#--($�����)｡

(６) %����
4$�����	5����� ��� ���������������������&��
����	()6��&��� �������7

5����������
'((""")

(７) �������������& �����
��*��&���	++),#�#-.	#(+((�
���("/()

(８) 1�������	5����������8�&��
����
��9��
���
�
���
+)(("/()

(９) ("/)年の調査によると, アメリカ企業の'+パーセントがこの方法によられる｡ 6����3	:4��3��	1�
�	

%����� ���%���
�����������8�&��
���	./�����%�&;-)(("'+)	�
;-#

((-) �������3�	�������
�#/�
;--

((() ���	%�
������
��&����
��	(#/,����(/;(:$���(".+)	6������$����&����	'-

8����../	)).4#�'"-((".")発明譲渡特約のなかには, 発明者の雇用前になした発明の譲渡を求めるも

のもあるが, 裁判所は, 使用者が発明の価値に着目した上で, 従業者の賃金に反映されている場合に限り, こ

れを認める｡ ���	%�
������
��&����
��	(#/,����(/;(:$���(".+)	%������8�
!�$���


��&<���	(#'������)�."+	('-���%�
�+.((("'#)

((#) ������& ��
�	",#�';)(#����("#.)

(()) �������3��������
�#/�
;--

((+) 発明譲渡特約の内容のなかに, 発明譲渡以外にも営業秘密 (
���������
) の漏洩の禁止を規定が含まれる

場合もある｡ 営業秘密を用いた発明に関しては, 統一トレードシークレット法が適用される｡ 統一トレードシー

クレット法 (9������ 5���������
���
(+9��.+#(("'-)	���������("'.) は, 広く営業秘密

を定義している (詳しくは, 石橋洋 ｢労働契約上の競業避止義務｣ 季刊労働法(;.号(+"頁以下)｡

職務発明に関し, 営業秘密を用いた発明の帰属について争われた�
���
����:�������%�����������&

�����������$��������%�����������	+-(,����((-#(�:$���("/.) では, 前会社で雇用されて

いた従業者三人が, 営業秘密を漏らさないことを定めた発明譲渡特約に署名していたが, 退職後, 新会社を設

立し, 営業秘密を用いて発明をなしたケースである｡ 裁判所は, 誠実及び公正取扱義務の原則 (��
�������

���
���������������) を適用 (誠実及び公正取扱義務の原則については, 内藤・前掲注(;論文)-/頁参照)

し, 信認関係がある三人は, 営業秘密を開示することができないことを示した｡ 一方, %�����
���

$����

��	8��&%������)(-,����"")(:��(";") では, 従業者のなした発明が, 統一トレードシー

クレット法で保護されるかどうかを判断した｡ 被告%������は在職中, 金属芯のゴムのローラーの製造のた

めの装置と方法を開発した｡ 被告が退職後, 前使用者は特許を得ること及び競合者に対してその方法の情報の

開示を禁じた｡ 裁判所は, %������が%�����
���$����

��の発明譲渡特約に署名していることをもって,

%������は発明に関する全権利を譲渡したとし, 当該発明は, 営業秘密として%�����
���$����

��の財

産になるとした｡

統一トレードシークレット法は, 使用者の発明の保護を厚くしているといえる (:��������������
�+;

�
+-;)｡ 統一トレードシークレット法によると, 営業秘密とは ｢製法 (�������), 図案 (��

���), 編集物

(�������
���), プログラム (�������), 装置 (��&���), 手法 (��
���), 技術 (
�����=��), あるいは過

程 (�������)｣ を含み, (�) 当該情報の開示または使用から経済的価値 (����������
��������&����) を

得ることができる他の者に対し, 一般的に知られず, かつ正当な手段によっては容易に確かめ得るものでなく,

独立の現実的または潜在的な経済的価値を得られるものであること, (�) その秘密を維持するため, 当該状

������ ��	�
������

'+



況において合理的な (����������) 対象となっていること, と定義している (	��
������ �����	�����

����(�) �����) なお, その前提として, 不法行為法のリステイトメントをみておく必要がある｡ ����年に出

された不法行為法のリステイトメントは, 営業秘密について, ｢営業秘密とは, 製法 (������), 図案 (����

���), 編集物 (�����������), プログラム (�������), 装置 (������), 手法 (������), 技術 (���������)

から成っており, それらはそれを知らずまたは使用していない競合者に対して有利な地位を得る機会を付与す

ることになる｡ それは, 科学的化合物の製法, 製造工程, 情報の取引またはその保持, 機会またはその他考案

の方法, もしくは顧客名簿である｡ ・・・｣ と定義している (��� ����������������!"!����������

(����))｡ 営業秘密の判断の該当性の要素として, ｢①情報が会社の事業外に知られていない範囲, ②会社の事

業に関与している被用者及びその他の者に知られている範囲, ③情報の秘密性を保護するために会社によって

採られている措置の範囲, ④会社及びその他の競合者にとっての情報の価値, ⑤情報の開発に際して費やされ

た労力と金銭の量, ⑥情報が第三者によって正当に入手され又は複写されうる難易度｣ とされている｡ しかし,

����年に出された不法行為法のリステイトメントは, ����年以前の裁判例を基礎として編纂されたものであり,

時代に即して裁判所が解釈してきたために, 営業秘密の概念定義について統一性を欠いていたといえる (石橋・

前掲注��論文�"#頁)｡

統一トレードシークレット法は, 営業秘密を広範にとらえ, 従業者のなすほとんどの発明を含む｡ 加えて,

使用者が当該発明から経済的価値を得たこと, 使用者が発明を保護すべき合理的利益がある場合, 営業秘密に

該当する ($����������������������%)｡ 裁判所は, 営業秘密を含んだ発明について, 使用者の保護す

べき合理的利益の決定には, 産業界における発明の地位, 使用者が競合者から発明を保護すべき必要性, その

他客観的な事実を分析する｡ 	��
&���
'�����'�����(������(�����'�����)��*����"+�,���!�
��!�-!!

(,�(�������)�
 ��������.�����
)���
",�+�,�%��
�##(���(�����!�)
/���0�����1	�������(��


�!!+�,���!
��%(���(�����!�)�
2������/��3���&����
��%+�	�����!�
�!�(	�$�4�������")�����

統一トレードシークレット法は, 使用者の営業秘密を含む発明の保護を供給している ($������������

�����������)｡ (������
4�������2�����
���56�7�)����8 �����������
!�9�/��:��������3

;�	��*0��!��(��%�)
	��
<�7����;��(����2�����(����
�����	��!#
�%�-%,(��!�)�

(�") ������(�	��3���
&����0��*����&����0��*� �������/���������������� ���&����0����

��=��������6�7  ����7 ��%,�(����) も, ｢特許法よりもむしろ州法が, 労使間の権利を含む特許可能

な発明の所有権を一般に統治する｡｣ (5�������7
������������������������7
��������0�������

�7�����������������������������������
�����������������������7����������0����������

0���8) とする｡ 	��
&���
���������0/������
)�����<������
!�,+�	�����,�,
�,��(&�$�/������)�

(��) (��7�0��.����
�+�,�%��(,�(�����,")�では, 使用者は, 発明譲渡特約により使用者の資本を用い

ずなされた発明, 職務範囲外の発明, 使用者の業務範囲外の発明も得ることができるとしている｡ 	������


4�������;����/�������������(����
��>�9�"",
,�#��,��#�������������:���������������
�%,

��	�,#�(���")�

(�!) 	������
/�����6�7��,#!(��!#)�

(�%) 9�����	����(����
6�7 �)����������&����0����
��,"�(��!")�なお, 譲渡する発明の範囲につ

いて, ��社中�#社は在職中のあらゆる発明を含むとし, 残りの��社は会社の業務範囲に属する発明に限定して

いる｡ 発明譲渡に対する報償の点について調査対象,,社のうち, ①定額支払�!社 (内訳：１件�"#ドル１社,

１件�##ドル６社, １件"#ドル６社, １件１ドル４社), ②昇給��社, ③実施料支払３社, ④実施により収益あ

る場合の何％を支払う３社, ⑤その他３社, となっている｡ その他特別の報償として毎年実績優秀な発明２件

を選んでそれぞれ"##ドルを与えたり, また５年間の最高実績をあげたものに対しては�##ドルを与えるような

方法を採用しており, 他には毎年度の全提案につき"#件に１件の割合で選んだ優秀発明に対し, ,##ドルを与

えるようなところもある｡ また, ある調査では, ,��の会社を対象としたが, ①報償なし%%社, ②報奨金支払

��社, ②昇進昇給��社, ③利益分配７社, ④実施料支払９社となっている｡  (������
/�����/����������

4���������
��"�(��!�)�従業者を雇用する条件として, 雇用に際し発明譲渡特約を締結し, 強制的に従

������ ��	�
� [���������]

%"



業者の発明は, 会社に譲渡させられるのであり, しかも従業者の発明を会社が譲受する場合においても, 特別

の報奨金の支払をしない場合が多いということ, 報奨金を支払う場合においても若干の例外を除いて必ずしも

多額の報奨金を受け取ることは稀であることが分かる｡ また, この報奨金を支給する場合においても多くの会

社においては発明の価値により金額に差別をつけず, 一律の定額支払である｡ このことは, 譲受の対価, 補償

金としての性格をもつというよりも, むしろ発明意欲を鼓舞するための奨励金 (褒賞金) 的性格を有するとい

える｡

(��) ���������		
���������������(����) �������������		��� �������� ��!����"���	���#�

$�%�&'&���%���&#(���!�����&)�(�	)�		��(��*��%��+�!���� ��!��(���#) �'�����#�,�

-����������	!��!���������(��.,) �#&����'.#�������������+��/����������!����%�����

�����+�!�(���.) �&���������%�	�������0�%�	���!��(���&) �'�����'�'�1��	���2�����

3��	!��(����) �&�����'�'���������-����!����-�+4(���') ��'����,������������������

������(����) �#� (��) #���3�5��!����0�	 6� �!��(����) ��� (��) #�'���������!��7�+�	

%��4���������(����) #�� (��) ����87�
+�!�������9�4���(��#.) #�� (��:�'#�6���+���

������(��#�) '�� (��) ����"�������%���7��(��#�) ,�� (��) &�&�������������(��#�) ���

(��) ,&&����������
-�������1�+���;	��7��&�����������(/�(�-������)�

(�.) 6���	�"�!��		�
�6�+���!���������7	�
����������	���</7	�
���7�
�������������=

�����������+�� �������	�� ��7������'�"�������2��
������.(���,)�

(��) -�����������2�����-�����2��6� ��7��,1///��+���7����.��'(���+���&�)��

(��) 8		���1��������-�+��<"���������	������,1///��+���7���,'(���+���&�)�

(�#) ����1��������������4���"����������� 0���� ��7 3������++������%�		�����������������

���'+�	���また, 発明者たる従業者が労働組合に入ることによって, この不利益を是正しようとする試みが

考えられるが, アメリカにおいては現実味 (���*	�) がないといわれる｡ その理由は, 歴史的に専門職にある

従業者 (発明者) は, 労働組合を組織する (�������)�) ことに反対しており, 多くの発明者の望みは, 経営

者 (7�������) になることであり, 上役と不和になるリスクを背負いたくない (������������4�	�����=

����������) ことがあるからである (��$��7�
������������&�����#=�.�>����7���3��/7	�
��

1�����������-�*	�+1�������������������"���
2���������+�8���',$�?���2�6/@�����&=

��(��&.))｡ 組合が存していたとしても, 実務上 (����+��+�), 発明者の権利の問題は, 使用者の強い抵抗

により (������������7	�
����������+�) その活動がなくなるであろう (�����4(�-��4���6� ��7

 ��������� �7	�
������������,&��!�	�2�6����.#����.�(���')�)｡

(�') 附合契約 (A!�����+��� ��������B) の存在を認め, 判断するものとして, !�*�+!���������
����

!�	�6��������#'C(!��8�����)�

(�,) 約因法理に関しては, ��	���8�/����*����3��-���+�	��� !��������������&!����		2���6������

���'.(����)�が詳しい｡ 邦語文献として, 樋口範雄 『アメリカ契約法』 ��頁以下, ロバート・Ａ・ヒルマ

ン, 笠井修編著 『現代アメリカ契約法』 ４頁以下参照｡ 約因は, 交換取引の存在を裏付けるものであり, 契約

を構成する約束がなされるについて, それに対する対価となったものを示す｡ つまり, 交換的に取引された

(*�������� ��) ものに裏づけされた約束について法的拘束力を与えられる (6������7���( ����) � 

!�����+����+�&,(��#�)�)｡ 6������7���(��+���) � !�����+����+�&�(��&�)�は, 交換取引の必要性

について (交換取引の類型について) 規定されている｡ (１) 約因を構成するためには, (約束に対して) 履行

または反対約束が交換的に取引 (*�������� ��) されなければならない｡ (２) 履行または反対約束は, そ

れが約束者によって約束と交換に求められ, かつ受約者によって約束者の約束と交換に与えられる場合に, 交

換的に取引されることとなる｡ (３) 履行となるのは次のものをいう｡ (�) 約束以外の行為, (*) 不作為, (+)

法律関係の設定, 変更, 解消, (４) 履行または反対約束は, 約束者のみならずその他のものに与えても良い｡

また, 受約者からではなく, その他のものから与えることもできる｡ ������		���%
7����.�����(#

-�+4�) �.&(��������,)�

������ ��	�
������

��



ところで, 雇用, または雇用の継続 (����������	
��������
���������������) そのものが, 約

因としての有効か否かが問題となる｡ 原則, 後述するとおり, 雇用, または雇用の継続は約因として有効であ

る｡ 使用者が, 期間の定めがある雇用契約 (������
����
������) により雇用される従業者に対して, 雇用

契約終了後１年の間に使用者の業務に関する発明をなした場合, または在職中に発明をなした場合, すべての

発明を使用者に譲渡する旨の契約を締結した事案において, 従業者が約因の欠陥 (�������������
���) に

より無効 (���������
���) であると主張した｡ 裁判所は, 当該契約は有効 (�������
���) であり, 雇用継続

する義務もないとされた｡ ������
���������������������	  !� �"#"($�%���&$ ')�(��
���	

)
������*������	''$!� �$+,("����)	����������	-',.�(�&&'&(&$/#)�	0
����1���	 $

(�2� �#-"(3���&$/')�

( ,) (��4����
���	5
���� ���
���	&#$�
���##'	"#3�2�'/ (&/$")	���4
� 6�%����������

7������	&, .�(�8�7�(136) ,&	, (9%������8�) (&$,$)���
���9��%�8%
��
�����
������	--

3�:�## 	 &+6� �,+$	����������	"'&.�(�$&&(&$, )�

( ') 標準書式については, 樋口・前掲注 #書&$$頁以下参照｡

( /) ������������
���	  $�
�������/ /�/""�"-(���6���&$/,)�なかには１ドルほどの報奨にもかかわら

ず有効とする裁判例もある｡ (��	2�4�	������;�����;�����)
4
�	 ++.�(�8�7�(136) ,+/(8
����

��8�5�%4%������&$'/)�しかしこれは決してレアケースではなく, ある統計によれば, &+++ドルを超え

る価値のある発明をなしたのにもかかわらず, １ドルまたはそれ以下の報奨であったというケースが'#％ (全

体を&, の職務発明として) にのぼるという｡ (��	4����
���	:�%� 8�(�����	�������
��� ���

2�������;��������	�%�����%/,	//(&$'#)�

( $) なお, 契約文言の解釈にあたって, かつては��
���
��4����(明白な意味の原則) と呼ばれるルール

がある｡ :�%�2��
������
�	:��	����
��������
�������/,	
�-+,("����&$$+)�契約文言は,

その文言が明白に意味するところにしたがって解釈しなければならないとされていた｡ しかし, その解釈は困

難であるため, 例示的に補助ルールを定めているようである (;��	
�- &�- /�	!
�������%	�����
�������

'�&&	
�#&-�)｡ それは, ①契約締結時の当事者の状況を考慮に入れること, ②目的論的解釈の原則, ③契約は

全体として整合的に解釈しなければならない, ④公益に配慮する原則, ⑤履行の経過や取引の経過, 取引慣行

への配慮, ⑥ ｢作成者に不利に｣ (�����
�����������) 原則, ⑦ ｢特定事項の摘示は他を排除する｣

(2<��������������<�����
�������) という原則, ⑧ ｢同類と解釈する｣ (�=����� 4�����) という原

則, ⑨契約条項中に相互に矛盾がある場合の原則, である｡

("+) )������1���
���
�%����(&/$#) ,#!���/--�は, )����は一定の賃金を受けて煙草の機械の職務に

従事するため雇用されたが, 雇用の条件としてその特約条項に在職中であると退職後とを問わず, 煙草の機械

についての改良を行った場合にはその改良を会社が排他的使用を利用できるよう譲渡する旨が定められていた｡

当該条項について, 裁判所は, 約因については会社の賃金支払が十分の約因であり, その条項のみが他と切り

離された契約とは考えられず, 約因はすべてに及ぶものであるとした｡ また, 機械を運用する使用者は最もよ

くその改良を思いつき, それを完成しうる立場にあったので, 彼がなした考案を, 使用者が自己のために保持

しようとすることは不合理なことではなく, 従業者に適当な条項を課すことは決して非良心的であるとか, 不

当であるということはできない｡ しかも当該条項もその機械について改良以上に及ばないのであるから, 極め

て合理的な条項であるといえる｡ また当該条項が無効であれば, 発明的才能をもつ従業者は会社のもとで実験

設備を利用するなどの便宜を受けることが困難なものになり, したがって発明の機会も少なくなって一般的な

公益を害するものであるから, その意味からも公益違反とはいえないし, 会社の利益保護のために合理的な手

段である以上は, 不当な営業制限という意味において公序に反するものではない｡ 当該特約条項の有効性を判

示した｡ (��
���	�%�����
���)�����%(&$+") & -!���/$"����������
�������!�
�>��&-"

!���#+&(&$+,)��%��������6����
��!��8����������� &&!���& +(&$&-)	���������
��

��!�
�>��&-"!���#+&(&$+,)	?�4���(
��	�
������� -$!���,$,(&$&/)�����
��	��������
�

?����������2����?��������!��	�
���3��"&- (&/'&)	!���������������4���&++
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������(����)	
����������������������(����)	�����������������������������������

(����)	���� !��"����������#�$(����)	%�����"���� ���� (��) $�$(����)�	�������&

'���� ����(!)�'�����*����	���(�����#�(+���*�������)�������, ���-���������%!�����	

������$�(����������)�	*�� �.��)	'�����*�/ ����	���+�0�(����#$((���������$)�
 )��

������1������2�	$$��������(�������#�)�(��	 �)�	��)2)�� �����# ����ただし, ミネソタ州,

カリフォルニア州, ノースカロライナ州, ワシントン州, イリノイ州, デラウェア州, カンサス州, ユタ州の

８州では, 職務発明の使用者への譲渡の効力を制限する州法があり, 明示の特許譲渡特約の解釈と有効性を規

定する｡

なお, ����年代から職務発明に関する連邦法を制定しようとする動きがみられ, 連邦議会 (���3�))) へ

提出された法案は多い｡ 現在においても, 法案を提出する動きが多いが, すべての法案が日の目を見ることは

なかった｡ (��	���%���%���	���,�))%���(
4�����	��)����3�))	�)�(�))���5 ��
4��#�	

�������3�))	�)�(�))���)	���
 �67���)%���	���8 )�������%����

��#�年提出の���8 )�������%���と����年提出の���%���%���は, ミネソタ州法等に類似しており,

使用者が雇用条件の一条件として発明の譲渡を要求することを制限する内容であった｡ ����年提出の���

,�))%���	��$�年提出の���
 �67���)%���	��#�年提出の���8 )�������%���は, ドイツの被用者発

明法をモデルにしているため, 多くの点においてドイツの被用者発明法に類似している｡ 使用者は職務発明の

補償金 (������) ����) について支払う義務を負う規定を有していた｡ いずれの法案も悲運にも可決成立し

なかったが, その理由として, アメリカの産業界のバックアップは強かったものの, 現場の技術者, 科学者の

支持がなかったことがあげられる｡ 従業者は, 法案のほとんどが ｢絶望的に実行不可能な (9������))�!��6

��2 :��;)｣ ものであることから, あまり関心を示さず, 結局, 廃案となった｡

(��) (������ !'����%�:��'��������������(����������)�特約に合意しなかった場合は, 当然に譲

渡する義務はないとする｡ (��	% �2)��<��)!)�����#�������$(�����������)�%��	)��	* �����

'����,���'���)���)'������������$�(�����������)�この点は使用者が不利益を被ると思われる

が, わが国と異なり, アメリカでは実力主義の下, 引抜き, ヘッドハンティングが頻繁になされている社会的

素地を踏まえると, 必ずしもそのようにはいえないと思われる｡

(��) = )����. ����������,����	�������#��	#��	#�#($���������)�従業者独自の資本を用いた

が, 在職中に発明を行った場合や使用者の業務に無関係の発明を行った場合は, 使用者に当該発明を譲渡する

旨の条項は無効である｡ =�����,����)�� ,����3-,�3����$�����#�	�##6#�($���������)	����

������	���<�(�$��(����) は, 従業者のなした発明を無制限 (���������) に使用者に譲渡する条項は無

効であるとする｡ (�� �)�	<����) �"�����3������� 2�	��#��(�������(>����������)�

(��) =�����,����)�� ,����3-,�3����$�����#�	�##6#�($���������)	����������	���<�(�$��

(����) は, 譲渡特約をめぐる有効性について争われた事案である｡ 科学技術者であった=���は, 在職中,

従業者が使用者の業務範囲のすべての発明を譲渡するという発明譲渡特約に合意 ( 3���) した｡ =���が特

許許諾の可能性があるプロジェクトに参加し, その後, 特許権を取得した｡ その数ヵ月後, =���は退社した｡

退社時に, 使用者は当該発明に関する特許の譲渡を強要 (������) し, 特許の譲渡証書へ署名 ()�3���) す

るよう求めた｡ =���は, 譲渡証書に署名したが, その後, 特許権は発明者にあることを主張し, 訴訟を提起

した｡

裁判所は, 当該条項が, 時間的範囲, 該当発明の範囲を制限せず, 公序良俗に反するとした｡ =���が科学

技術者であり, 当該分野の何らかの価値を創造するために使用者は=���を雇用したのであるが, =���が退

社後, 別の会社や組織に属しているにもかかわらず, 当該発明の譲渡を求めることは公序良俗に抵触する

(��������)���������:��������!) とした｡

(��) 4�:��)��(� )	4��:��2- ���	�$������$�($�������$#)�

(��) .��� ��'��"�2)��"��������7	���	#�. �����(���$) は, 原則として, 当事者間の発明譲渡

特約によって当該発明が使用者の財産として属するとした｡ しかし, その特約に十分な約因があると認められ

������ ��	�
������

##



れば, 従業者は衡平法上の発明譲渡義務を負うとした｡ ����������	
���������������(����)���	���	

�������	���������������������� !�"��##(���#)�

(��) ���$�%��"
�	�����&�#��(&�������& )������'��(�����'�	%)�	��	'�*�����+���,���-�&��

��..��&�&(/��)������)�法は明示の特約にいくつかの制約を課す｡ 期限付随意雇用契約から, 従業者は

退職後なした発明, 雇用前になした発明も譲渡することが可能である (	
���$�,.�'�'��$��'	���	���'��

	
�'��0.��''���	���	'�*����'�����	�������	��,������1�	1$����,.��%,��	���	���	����,.��%��

,�%�����''��������	���'����	��������
�'�,.��%,��	����	
�'�	�������	����	��
���'���'�)

とする｡

(�-) ���$�%��"
�	�����&�#��(&�������& )�

(�#) )�	��	2 �����'������.��3�'����##��&� &&(&������� �)�

(��) (�����'�	%)�	��	'�*�����+���,���-�&����..��&�&(/��)������)�

(��) ���$�%��"
�	�����&�#��(&�������& )�

(��) ����4����"���2 5�
�6����'�����*���7..�&��������(�� �)�

(�&) ����8��
�, ��5�
����������#�(����(����)�

(��) ������'�.����	���#�	#-��

(��) ���������		8���.*���������'���-��/�&��-�(!��7..�����)9(�����'�	%)�	��	'*�����

+���,���-�&����..��&�&(/��)������)�

(� ) 従業者は, 当該特約条項が詐欺 (�����) であると主張できるが, 従業者によって明白かつ確信を抱くに足

る証明 (:������%�������������.����;) をしなければならない｡ �����)��	<�%�������)���%����

��..�&��(!��*�������)����=�-���&�# �(-	
��������)������'��<����	'������'<�����>2����

 -���&��-�(-	
����)����	�����������(���#��(��-#)�

(��) 一般に, 非良心性には, 手続的側面と実体的側面がある｡ 多くは, 当事者間の交渉力の点で圧倒的な優位に

ある一方の当事者が, 選択の自由 (,����������
����) を奪っている｡ そして, 裁判所は, 非良心性か否か

の判断について, 契約当事者間の取引上の力に著しく差異があり, 契約締結手続が不公正であって, 一方の当

事者に, 真の意味での選択の自由 (,����������
����) がなく, 契約内容が一方の当事者にとって著しく不

当で一方的に有利かどうかを検討する｡ ����"��>��1?
�,�'�������	���������#7�&����(����)�� �

��&��� (���������� )�(�����&1��&(�) (&) ����'$��	
����	���	'��	��&#��	�&��消費者保護立法

にも非良心性の考え方を用いている｡ ����/����?��	
���������7�	�� (�����'��	����1��� (���#)��

�����'��1��''"�����	%7�	�� (�����'��	&���1&��&(��- )�

(�-) ������7�/�'�������?
�6������)�����.�����*	'��,�	'�� �������$�<���-���- &1 �(��#&)�

(�#) 5�
������,���2 5�'�.
��)����������	���	'�1���	�1��(�������#-)�

(��) <��������/�'�������)��.���	��%<��
	'���	
�!��,'�����������6��	��
�����%<�'����
��-

@������5��	- &(��#-)�

( �) 前述のとおり, 約因は財産的価値もしくはそれについての約束をいう｡ 雇用契約においては, 合意内容にした

がって労働をするという労働者の約束と当該労働に対して賃金を支払うという使用者の約束をもって成立する｡

( �) ������7�/�'�������?
��	���	��������.���	�����$�#�����,���<������������1� (��#�)�

�������	
�������,,�	?��������&��������-7	��-�(����)�

( &) ����������"��'��& �����7..�&��#���##(��-�) [������<.	���--]�判例の多くは, 約因の相当性

について, 発明がなされた当時の諸状況から判断する｡ �����'���������6��>��%#������-���- �(��-�)

[�������<.	���#-� � )�&���&-]�

( �) �
����'>%�'�.����	�&-�	�&�������'�������,�����(��	���	�	�'�-����&�� �(�������

��#�)�
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�8�	'��'	��%A�

��,.�	��2 ���
1?��
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(��) ������������	
�������������������������	���(�	��������)�������	���������� ����


��	! ������������"����	##�(��$������%&)�

(�") ��$�����'�'������	(������������	�)�(��$������"))�

(�&) *�(���+������������"%��������	%#��%#"'#&�&)����,������%(��"�)��������*$����-�������

-��.�������
/�01�����2�����3�(45�) #)#�#)%')�(6���(���������"")�

(��) 一般に, 非良心性に該当する場合とは, 当事者の一方が一方的に不公正に有利にあり, 他方の当事者にとっ

て選択の自由がない (���������7�������7(��$����) 場合をいう｡ �(����������6���/��������

,���������#%(����������")�8(������$��������9����	
�4��������������,������#(�������

���%)�

(��) 9�$���/! :��	������*$�
�;�7-����/�	:���������&6��
�3�&�#)(��&�)����&�

(")) ��(���<������+���������$�<��1�����=*$��(�(���7
������	-����/������
�;��(���))�

��������+��/�� (���$:�(��������"������	�"#��"�(��"") [�%����,�����)%�%�����	�"�]�

���	����4�(�����7��(�$�������7������%���������#	&)��&��(���#) [��#����,����"#�]�

6�		����>������(�	�������������&����#	"���&��(��&") [�#�����,��������������	��&�]�

("�) ��
�77������(���*$���������2�
�,����#���%#(��&))�この状態は, 附合契約 (���������7�	'

$����) 化されたものにすぎないとする｡

("�) ����*(�1���,������")�����	���#�#���	%%��#�����,����##(��"#)������������4����7���	

6�����:���#�5�?�#���%)#')%��"����	"����(��"))�4��1�������������:�����%&����""�&"'

&&#&�� �	��#����(��&&)�

("#) #�����������������������(��"))�

("%) なお, 民法学にいう約款論では, 優越した交渉力をもつ当事者が相手方に自己の提示する契約条件を呑むか

あるいは契約をやめるかの選択しか認めず契約条件については, 交渉の余地を認めない契約等, 両当事者の交

渉力に大きな差が見られる場合, ｢表現使用者に不利に｣ 解釈準則 (���������7������� �(��) の適用を受

けるとされている｡ ｢表現使用者に不利に｣ 解釈準則とは, 交渉において明瞭に優位に立つ当事者に不利に働

くルールで, 不明確条項解釈準則の一類型である｡ 法律行為・契約あるいは普通契約約款の解釈の際に, 他の

解釈方法によっては明確な結論が得られず, 複数の解釈可能性が残る場合に一定の基準に従い一方当事者に有

利に, したがって他方当事者の負担でそれらの解釈可能性の一つを選択して契約内容を確定する準則である｡

｢表現使用者に不利に｣ 解釈準則は, 主に民法上の約款の解釈を念頭において検討されてきたが, ｢表現使用者

に不利に｣ 解釈準則を雇用契約に援用するというアプローチを検討する余地はありそうである｡ この点につい

ては, 上田誠一郎 ｢英米法における ｢表現使用者に不利に｣ 解釈準則 (１)｣ 民商法雑誌�))巻２号��"頁以下

参照｡

("�) �������	����(��������)���%"�

("") 発明譲渡特約の普及は, 労働力の買い手独占市場 (���1���7������������/) に帰するところがある｡

,��$��	��������-�����������/��7
�; ���'#))(#	�	����")�このことは事実上, 使用者が従業

者に対し将来的な発明権の放棄を要求しているといえる｡ この労働力の買い手独占市場は, 特許法によって発

明者に発明のインセンティブを承認している理念を骨抜きにするといえる｡ ,��������>���1���������'

����
�������/�����������	�$�����7
�������������#@���
�?���&����(���%)�

("&) ������(��������#�����)�は, 契約締結上, 使用者が, 優位な交渉力の地位にあるために, 簡単に完

成前の発明をも奪うことができるため, 州法が必要となるが, 州法によっても当事者間の交渉力の不均衡

(���������) が是正されていないことを指摘し, 立法府 (�������(��) が制定する連邦法によって, 発明者

の契約上の地位を定め, バランスを修復させるべきであるとする｡

("�) なお, 労働協約を職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の手段として用いられることも可能である

(�������������������������������/��(�	������7���������������$��������/�������'

����)｡ 技術者らが集まり, 労働組合を結成し, 団体交渉の過程で発明譲渡特約の内容を決める手法も考えら

������ ��	�
������

�)



れる (�����������	�
������
�������)｡ ����年代初めから労働協約によって職務発明をめぐる労使

間の利益調整・配分をする動きがみられたが (とりわけ技術・電器産業界において), 全国的な広がりは見ら

れず, 現在においても労働協約に委ねることは一般的でなく, むしろ個別労働契約 (��������
���	������

����
��) や発明譲渡特約に委ねられることが多い｡ ����������
��
����������
����
������
���

( 
�!����������
��"�
���
�#""
��������)$%�������&��������'�	�����(�)��!���*!���

+���������,-+. /����
��"!�0
��1""���2�������
���(����)$その主な理由は, 対象となる

従業者が専門的技術者, 研究開発者, 科学者であり, それぞれ個々人が技術的問題を議論する専門的な機関

(	��"������
����
��3
����) に所属してはいるが, 一般にその専門的な機関は団体交渉等, 労働組合の機

能を有しておらず, 技術者や科学者の労働組合化 (������3
����"���������
����������) は, 極めて

稀であることがあげられる｡ したがって, 発明者とその使用者は, 労働協約を介さずに, 個別の契約によって

職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を行う｡ また, 従業者組織 (��	��������
��3
����), とりわけ

労働組合 (�
4��������) は, 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関心がなく, 個別的な問題とし

て扱われるべきとしている｡ なお, 電機・電器技術者会 (+������"'������
�
��'��������'��������)

やアメリカ科学会 (#�����
��!����
�2�����) は, 使用者が雇用条件としての職務発明に関するすべて

の権利の譲渡を従業者に要求することを制限する立法を求めている｡

(��) 5��������0
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�����%$2�		$���������('$7$0
$����)$

(��) +4��$
����$
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#���������#�# :�����
	!2������"0
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(��) ���&���	�
������
���$

(��) :���$2
$���$���$��(����)$

(��) <�������	�
����;�
���$

(��) +4��$

(��) >#��������?*����)��
�������
��+���������@:���$2
$#��$2�����;�$��$�(����)$

(��) :���$2
$���$���$��(�����2�		$����)$

(��) <�������	�
����;�
���$

(��) :���$2
$���$���$��(�����2�		$����)$なお､ <�����教授は >��@が示す意味を強調し, (１) と (２)

のどちらかの要件によって譲渡を妨げることができるとする｡ それゆえ, 本規定で使用者が労働者に発明物の

譲渡を要求できるのは発明を目的として雇用された労働者が行った特定の発明物のみに限られると解釈される｡

2���<��������	�
����;�
���$なお, この解釈はコモン・ローと一致する｡ 5����2
����$

7�4�����������������	$����5$2$
���(����)$この解釈はカルフォルニア州法を修正するために立法

府が提出した法案 (4���) に加えられたコメントによるところが大きい｡ �
��"����
2��$������;��/
�$���

����$特にミネソタ州法とカルフォルニア州法では>
��@と>��@とを組み合わせることで, 複雑化させてお

り, 混乱を招いている｡ 2���)��
���$����������	�
����;�
��$しかし, 立法過程で >��@の挿入

は起草上のエラーであるとし, ミネソタ州法の趣旨は一般的な発明の職務 (�����
���������8��&) から

生じる発明の譲渡も許されるとする解釈が妥当であるという説もある｡ )��	����*!�'�	����������
�
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(��) �����ただし, ワシントン州法は, ミネソタ州法やカリフォルニア州法よりも公正に利益の配分をしている

とされている｡ .�##�����
���	� ��-�	�����

(��) (	#�3	��( ��
����-��+,-��-(���)�

(��) ���'���� �
�	���$	�"��# $���)(	#�3	��( ��
����-��+,�-(���)�

(��) カルフォルニア州法ではミネソタ州法と同様の法律用語が用いられているために, ミネソタ州法と同様の法

解釈論争が展開されている｡
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 !�	���-(	#���������+����(��+) [�+(	#���������]�判例は, 契約の文言の解釈 (���������	�� �

�&�#	���	��) をもとに判断されている｡ "7�(����( �'��	��$8���2�9�-�(4:�) �+�(���)�
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�������(���)�:�(�.�����	��
�����,������,���-(���)�*	
&���'�( ������
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(+�) �"��# $��%
���&�� (���	����'���� �
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(+�) :�(�.�����	��
�����,������,���-(���)�

(+) ����(&��
� �&��.�	!!��4� <�����=������'�$ !1�'�# �����
��: ��&(	� #��	3	<�������

: ��&(	� #��	3	<��'��<-��(���)�

() �����

(-) �"��# $�����&�
� ��'���� �
,( ����� �
�)�##�������	��(&������	�	�+�+>-(���)�

(�) ?&�"��# $��2	������������3(�+�+(! ����#$������'���	������&��+��	�	��+)�

(�) ���

(�) �##�������	��(&������	�	+�+>-�
����-(-)�

(�) �2� ����� � !"��# $��%
���&�
�)1�#�( ������?�����
����+�(���)�

(�) �"��# $�������������
�

������"��# $�����&�
����'���� �
� "��# $���)5	����	��

����������,�+(���)�

(�) �*&�����������
4��<���	�"��# $��	��"��# $��	��"�! ���	�#� �8���! ���	�#�<��&

��
����� "��# $������'���� �
"7����� �
�)8�	&( ������������,��,� ,�(���)�なお, ユ

������ ��	�
������

�-



タ州法においては, 他の州法と異なって, 強く使用者よりに指向している (��������	
����	����	��	�)｡

対象となる発明を ｢職務発明｣ のみならず, すべての知的財産に関する権利間でも包含している (知的財産を

｢すべての特許, 営業秘密, ノウハウ, 技術, 機密情報, 考案, 著作権, (登録) 商標, サービスマーク｣ (����

���	��������	�	��	�������������	��������������	��������
������	�����������������	�


������	���	
����…�) ととらえている �������	�����	������ �!(!) ("  �))｡ 使用者の業務範囲

外の発明, 従業者の独自の時間で発明をなした場合や職務発明に関連しない発明をなした場合においても, 知

的財産の一部, 発明 (����	��������	�	����	��	��#������	���) の権利は使用者に帰属されること

になる (�������	�����	������ ��(�) ("  �))｡ また, 州法は, 使用者に職務発明ではない発明の譲

渡において, 補償 (��
�	������) よりも約因 (�����	�����) の授受することを求めている｡ ユタ州法は,

雇用の継続, 雇用の条件として発明譲渡特約を締結することは使用者の権利の一部としており ($%���	������

� ��(&)�(') ("  �)), それゆえ, 約因は, 雇用の継続かもしくは雇用でなければならないとする｡ 従業者

の交渉力は, こうした州法によってよりいっそう低下していると思われる｡

("" ) なお, 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の立法として, 民間企業の従業者のための特許法改正の

案は, " '�年から" ("年にかけて, ９回にわたったが (なお, 国家公務員, 国営企業従業者の職務発明をめぐ

る労使間の利益調整・配分の立法は既に存しており, " &�年以来, 連邦従業者によってなされた発明は連邦法

によって利益調整・配分される), いずれも通過したものはなかった｡ ��� (�����
 ��

	�������	)

統一商事法典のような制定法の制定は, 今後も, 期待できないとされている��	�	������#������	!)��

'!'�

("!*) ����+�%����	�	���!()*(�) ("  �),-	�����	�������" �	���(*&("  �),$���������������)'&�

�����"*'*.!��	���!(") ("  �),/�������������	������"�*(�) ("  �),0�������������	���"("�)(�

�#%��" ("  �),1���2	��������	���''�&)�" ("  �),��������	�����	������� �� (") (�) ("  �),

3����4	�����	�	���� ����"�*(") ("  �)�

("!") ����+�%����	�	���!()*(�) (") (!) ("  �),-	�����	�������" �	���(*&("  �),$������������

���)'&������"*'*.!��	���!(") (�) (%) ("  �),/�������������	������"�*(�) (") (!) ("  �),0���

����������	���"("�)(��#%��"("  �),1���2	��������	���''�&)�"("  �),��������	�����	���

���� ���(") (%) ("  �),3����4	�����	�	���� ����"�*(") ("  �)�

("!!) ����+�%����	�	���!()*(%) ("  �)��5�	����������������	�#%����������������	���

�#�	�����	�%�	��$��,-	�����	�������" �	���(*&("  �),$���������������)'&������"*'*.!��	���

!(") ("  �),/�������������	������"�*(%) ("  �),0�������������	���"("�)(��#%��"("  �),

1���2	��������	���''�&)�"("  �),��������	�����	������� ���(") (%) ("  �),3����4	�����	

�	���� ����"�*(") (�) (%) ("  �)�

("!�) ����+�%����	�	���!()" ("  �),-	�����	�������" �	���(*& ("  �),$���������������

)'&������"*'*.!��	���!(!) ("  �),/�������������	������"�*(%) ("  �),0�������������	���

"("�)(��#%��!("  �),1���2	��������	���''�&)�"("  �),��������	�����	������� ���()) ("  �)�

("!�) ����+�%����	�	���!()!("  �),$���������������)'&������"*'*.!��	���!(�) ("  �),/��������

�����	������"�*(�) ("  �),0�������������	���"("�)(��#%���("  �),3����4	�����	�	���� �

���"�*(�) ("  �) デラウエア州, ノースカロライナ州, ユタ州では, 書面による通知を必要としていない｡

1���2	��������	���''�&)�"��!("  �),��������	�����	������� ��"����("  �),-	�����	�������" 

�	���(*&("  �)�

("!&) カリフォルニア州, イリノイ州, カンサス州, ノースカロライナ州, ワシントン州では, 制定法が保護す

る利益 (%	�	������	����#�	) を主張する場合, 従業者の立証責任がある｡ ����+�%����	�	���!()!

("  �),$���������������)'&������"*'*.!��	���!(�) ("  �),/�������������	������"�*(�) ("  �),

1���2	��������	���''�&)�"("  �),3����4	�����	�	���� ����"&*("  �)�コモン・ローの考え方と

同様に, 立証責任は, 使用者ではなく, 実際の発明者にあるとする｡ その一方, デラウェア州, ミネソタ州,

������ ��	�
� [���������]

 �



ユタ州は, この点に関して規定されていない｡ ��������	
���	���������������(����)��	�����	
���

�������	������(����)�����������
���	���������(����)�

(���) ���� �!����	�	�������(����)�"�������
���	���������(�) (����)�#���$	�������	������

����(����)�%����&	'����	�	������������(����)�デラウェア州, イリノイ州, ミネソタ州, ユタ州には,

秘密保持義務に関する条項がない｡ (���
��������������)�*������+��(����)���������	
���	���

������������(����)��	�����	
����������	������(����)�����������
���	���������(����)�

(���) %���	���$,���-��,)*����	�������

(���) なお, 州法の問題点を指摘するならば, 以下の点があげられよう｡

すなわち, 州法は, 法の規定する文言の概念が規定されていない｡ 例えば, ｢使用者｣ の概念が不明確であ

る｡ 今日, 多くの会社の使用者は, 無数の部署 (./*����0��'������), 関連会社 (�00�����	�), 子会社 (�,!�

�����*�	�) を監督する (�'	*�		)｡ となると, もし ｢使用者の業務 (!,���	���0��		.)��/	*)｣ という文

言は, 会社全体の範囲を包括することになり, 従業者が思いつく発明が, すべて使用者の業務の範囲 (�.!��)

に包摂されることになってしまう｡ このことは, 職務に関係のない発明までもが使用者に奪われることにもな

りかねない｡ この点について, カリフォルニア州法は, ｢従業者とは, 親会社で用いられるものではなくむし

ろ, (どちらかというと最少の単位の) 事業場, 部署, 関連会社, 子会社に用いられる者をいう｣ (��	�	*.

	.)��/		��,�	��� [��������,�	] �����*	���	���/����	��'�������00�����	��,!�����*/���.)��/

(1����	'	*,������.���	��) *���	*��������	)�*	����.)��/), とされていることから推測すると,

従業者自身が就労している事業場の業務をさすと考えるのが妥当であろう ($,��	��	�,)*����	��������)｡

また, いずれの州法も, ｢発明｣ (��'	�����) の定義がない｡ このことは, 特許法よりも業務 (�)	*�����)

の範囲を広くする解釈が可能になる (2	�*�3��4�*3	*�&	0�*. 0�**�-����0	.)��/	���'	���*�����

���� �&	'������(����)�)｡ そして, 従業者の地位 (�����	��0	.)��/		�) の分類がなされていないと

いうことである｡ 例えば, 管理人 (5�����*�) も, 使用者の業務に関連する発明の権利を譲渡する義務を負う

ことになる｡ このことは, コモン・ローの判断と矛盾することになるし, 明らかに使用者に有利となる｡ 使用

者は, かなり広い譲渡特約 (�'	*�/!*�������-�.	��) の設定が可能になるであろう ((��������)｡ さら

に, 州を跨る企業 (.,�������	��*)�*������) の場合の取扱いについては, なんら規定されていない｡ この

点は, 実務上も問題となっており, 連邦法の制定が要請されるところである｡

(���) 		�2,��	'�6�����3����������7����(�����*�����)�

(���) 追跡条項は, 退職後の一定の期間中に前従業者によってなされた発明の特許の譲渡を拘束するものである｡

(8
 �*���	*���,�	!��������'	���*������-���	)��	��0�*��/��'	������*	��	�!/��. �,*��-

��.	��.��	���.	0����1��-��	�	*.��������0���	.)��/.	���9) ���	*�/:(�����*���;�	 �1�0

��	<.)��/	�(�'	���*����;�.	0�*�����-	=�������� �>������(����)�

(���) ?�.	�!,*/��*)�'�%�*�	��	*@��'	������7������(�����*�����)�本件は, 特許の概念にあたる

ドローイングやスケッチを在職中に行い, 退職した２週間後に発明をなした事案であるが, 裁判所は, 使用者

の業務範囲にある発明ではないとし, 追跡条項の効力を認めなかった｡ その理由を, 在職中当時, 当該発明が

有形の形 (���-�!�	0�*.) になっていなかったことをあげている｡

(���) 		�#�������&	5	���*��(���'�;*�	.�������%����(�������)��%	�	A?	�	*'���(���'�B1	��

����%������(;	A���'�
))�����)�

(���) 		-	�	*���/�4����!,*-��,�%�*	���'�,0*�����
��������(4������)�@	�����'� ��-����

�<����������($������)�(��	*��������<�	�����/����*)�'���,)����7�,))���������������4�>�

(6#
)��(<���4������)��*3	�;�*C����(���'�
,����	'��	��(�������7�,))��������������4�>�(6#
)

��(�����������)�����	�!�,.�(���'�6*,..	*��)�����%�������������(;	A����
))�����)�

(���) %	�	A?	�	*'���(���'�B1	������%������(;	A���'�
))�����)���		������2��3�*/)	������	�

'�6:   �!�*���*/�(��������%������(;	���
))�����)�

(���) #�������&	5	���*��(���'�;*�	.�������%����(�������)�		�����	���	��������'� �

������ ��	�
������

��



����������	�
����������������(	�	�)�

(	��) �������������������������������(�� �!�"�	���)��#�$����%�&���"$�'����������&�#����

������������(�� �����	���)�

(	��) ������()����*+"�,������"�-&��$����	���.���(�.��"��)�,��$�.��"�.����/���0�	(	��)��

��$����$"����1�����"2"�-�������3".(�������)��������0(	�0�)��#�$����)�&��#��*�������

4��,��$��5������������.��0(	�$�"��	��	)�

(	��) 6������������$�	���$����

(	��) ������-����-������78��.������"���$$��0�%��.���(��)��������$�	���)�

(	�) ��$���
"����$�
"�"�-9 
:-���������.��0(�$��"��	��)�本件事実の概要はこうである｡

被告が原告会社に科学技師として雇用され, 雇用に際し, 被告は原告会社と次のような契約を締結した｡ そ

れは, 被告により既に成し遂げられている発明, あるいは今後なすであろう発明で, 研磨剤・接着剤・その他

被告が在職中の原告会社に関係のある発明は, 同社の譲渡し, 特許取得に必要な書類をそろえるというもので

あった｡ そこで, 原告会社は被告のなした発明の特許出願に必要な書類に署名を被告に求め, 訴えを提起した

のが本件である｡

�����判事は, まず, (１) 当該契約には時間的制限がない｡ それは今後従業者がなすであろうすべての発

明を含む｡ (２) 従業者の職務は特定されておらず, 原告会社の全業務に及んでおり, もし使用者が従業者の

なした発明に関連する他の業務を開始すれば, その契約は適用されてしまう｡ このような時間や発明の対象に

ついての制限のない契約は公序に反し無効である｡ 本件契約に従えば, もし被告が他の会社に入社後発明をな

したとしても, 原告会社によりその発明の移転を請求されることになり, このことは被告に対し, 雇用の門戸

を閉ざすもので, 無効であると判示した｡ ���������������1�$��$�������
���.�	�����.�	0(�$�

�"��	��)�

(		) )�&��#��*�������4��,��$��5������������.�$�		(	�$�"��	��	)�

(	�)  ����$*9 ���."��"��������$������$���

(	�) /�"������4"�."�-���������;��	������������( ������	�0�)�

(	) 反トラスト法については,	0/�������,���$��	7
������"����.��&#"��$"���"�8��$��"�$�:���.�7�

�����������#,���$��	��,$������(�$$�<==(((���(�,��������.�=$��",�=��$"$���$��$&��)｡

(	0)  ����$*9 ���."��"��������$������$���

(	�) �����-��/�"������4"�-"�-���������;�	�������������( ������	�0�)���$"��������8�-"�$��

�����8�&"�-$��%�&�����	0	����	����>�����(������$�	���)�%�&���"$�'��������

��&�#�������������������0(�� �����	���)�

(	�) '��$���'�#���$��"����,�������;�	������.�����������	(%����$�	���)�

(	�) /�"$�.����
�,�������'�����������	�
����������������(	�	�)���������%�&���"$�'���

�������&�#�������������������0(�� �����	���)�

(	�) 4�-�����:�7��:�7��#"��$��������.����(	�	�)�

(	0�) �������������������������������(�� �!�"�	���)�

(	0	) �#".�

(	0�) �����-��%��"�(���
:-�������"����������(���� ���)�	���)��/��������".
"���������
*���

�$���������������( ��� ���>�	��)�

(	0�) 裁判所は, 前従業者が退職後になした発明については, 使用者の資本を用いたとしても, 使用者の業務範

囲外の発明であれば当該発明の譲渡義務を負わないとする｡  ���7!�"������,���/�"$�.�$�$��������.

��0�(�$����	���)�) �����������$���
"�����$�
"�"�-9
:-����������.��0(�$��"��	��)�

,��$�.��"�.���/����		(	��0)�

(	0) なお, 秘密保持義務や競業避止義務の問題についての邦語文献としては, 三島宗彦 ｢労働者・使用者の権

利義務｣ 『新労働法講座７ 労働保護法 (１)』 (	���年・有斐閣) 	��頁, 山口俊夫 ｢労働者の競業避止義務―

������ ��	�
� [���������]

�0



とくに労働契約終了後の法律関係について―｣ 石井照久先生追悼論集 『労働法の諸問題』 (����年・勁草書房)

���頁, 石橋洋 ｢労働契約上の競業避止義務｣ 季刊労働法���号���頁, 同 ｢会社間労働異動と競業避止義務―

退職後の労働者の競業避止義務を中心に―｣ 日本労働法学会誌��号���頁, 野田進 ｢労働力移動と競業避止義

務｣ 季刊労働法���号��頁, 盛岡一夫 ｢営業秘密の保護―とくに従業者の雇用関係終了後の競業禁止について―｣

東洋法学	�巻１号��頁, 樫原義比古 ｢労働者の退職後における競業禁止に関する契約｣ 中川淳先生還暦祝賀論

集 『民事責任の現代的課題』 (����年・世界思想社) ��	頁, 川田琢之 ｢競業避止義務｣ 	�世紀の労働法 『労働

契約第４巻』 (	���年・有斐閣) �

頁他｡ 判例・裁判例の検討に関しては, 根本渉 ｢労働者の競業避止義務｣

判例タイムズ���号他がある｡ 民法 (契約法) から営業の自由, 職業の自由 (競業避止特約) を考察するもの

として, 山本敬三 『公序良俗論の再構成』 (	���年・有斐閣) �
�頁以下, �
�頁以下, ���頁以下｡ アメリカ法

における競業避止義務の検討は, 石橋・前掲注��
論文���頁以下, 石橋洋 ｢営業秘密の保護と競業避止特約の

合理性������������������������������������	������｣ 労働法律旬報�
��号
�頁がある｡ また, こ

の分野のわが国の判例の趨勢を検討するものとして, 石橋洋 『労働法判例総合解説�	競業避止義務・秘密保

持義務』 (	���年・信山社) ３頁以下がある｡
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(���) 6��%'�.�%&��,,��7�����6����������
�����%����(1��1������)�ただし, コモン・ローは３つの

カテゴリーによる曖昧な線引きによって判断している点に批判が集中している｡ 例えば, 前記 (�), (�), (�)

の分類によるのみでは, 緻密な判断がなしえない｡ 8�9��%&#���.��"�.#���(�#�' ,��)������������

��*���8((�6��:)���%���+��(����)�また, 発明の帰属に関して, 従業者に帰属させるか, それとも使用者

に帰属させるか, またはショップライトにより利益の衡平な配分を行うかの３パターンの解決方法では, 合理

的な解決ができない｡ 6��� ��%&#�� ,��)����������%�#�*4�����������%���0��������4..)��;

���#�6,���-.�%��$�<�7���"����%
%��(����)%��$�4 �)��%&#�� ,��)�������������#�

7�����6������	+�
(����)�しかし, 裁判所がこうした判断を行う限り, 非現実的な議論であるともいえる｡
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