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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 (����$���)

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 (以下, 次号予定)

(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
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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

(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

一般的に裁判所は, 労使間において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利益調整・配分 (��������) について, 主に労働関係の性質 (�������	���

�������������	����
����
�), 従業者が発明した当該発明の客体 (����� !��������	�����
�����
��),

使用者の資本の寄与 (���	����	������	
 ��
���������������	) に基づいて判断している
(１)

｡ その判断に

あたっては, まず労働関係の性質, 特に従業者の地位について検討しているようである｡

労働関係の性質を判断するにあたって, 従業者の地位は, 従業者のなした発明に関する権利を労使どちらが

所有 (���) するかを決定する際の重要な要素となっている｡ 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の基

本原理は, これまでの知的財産権法の研究や長年確立されたコモン・ローの蓄積の負っているが, 裁判所は,

その基本原理を用いて, それぞれの事案ごとに (ケース・バイ・ケースに) 判断している｡ また, 裁判所はこ

れまでのコモン・ローやガイドライン (�
���
��) よりも, 従業者の地位や信認義務の存否等の判断要素を最

も重要視して判断している｡

一般に, 従業者が使用者に対して発明の権利を譲渡する必要はない｡ その根拠は, 特許法の定める発明者主

義の貫徹に求められる｡ つまり, 個々の従業者が雇用期間 (���	�����
�����������) に発明した職務発

明の場合にも, 当該発明の特許権は発明をなしたあくまで従業者に対して帰属されるのである｡ 裁判所も ｢従

業者の発明に関する権利は従業者に帰属されるという事実認定に矛盾がない場合や現実に労働の過程で行われ

た場合, または当該発明が労働の過程で行われたと予想される場合は, 従業者が当該発明に関する特許権を有

する｣ と判示する
(２)

｡ 裁判所は, あくまで特許法の発明者主義を貫徹することにより, 発明をなした従業者に対

して発明に関する権利を与えているのである｡

しかし, 特許法のいう発明者主義には二つの例外が存在する｡

それは, 第一に当事者間で従業者のなした発明が使用者に譲渡される旨の明示の発明譲渡特約がある場合で

あり, 第二に発明をなした従業者が特定の発明を目的として使用者に雇用されている場合である｡ そのいずれ
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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――



かに該当する場合には, 当該発明に関する権利が使用者に対して帰属する
(３)

ことになる｡

とりわけ後者の判断は, 発明譲渡特約が存在しない場合の従業者の発明した時点の雇用上の地位の検討 (�

�������	�
���
������
����
����������) に委ねられている｡ 具体的に裁判所は, 従業者の地位につい

て次に示す三パターンに分けており, この三パターンによって判断をなす基準は, ��������事件
(４)

によって確

立されたといわれている｡

��������事件は, ����年初頭に出された職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分に関する訴訟である｡

本件は, 従業者が職場内でなされた発明に関する特許権の帰属について争われたものであり, 既にこの時期に

アメリカでは, ��������事件を通じて職務発明における労使間の利益調整・配分の基本的論点を提起してい

たのである｡ そして, 今日の裁判例もなお��������事件最高裁判決は踏襲され続けられている｡

��������事件最高裁判決は, 職務発明における労使間の利益調整・配分を明示の発明譲渡特約によって決

定することが可能であることを示した上で, その発明譲渡特約が有効に労使間で締結されている場合は, それ

を根拠にして労使間の利益調整・配分がなされるとした｡ その一方, 労使間で発明譲渡特約が締結されていな

い場合は, コモン・ローに基づいて労使間の利益調整・配分がなされるとした｡

第一審の管轄州であったマサチューセッツ州のコモン・ローによれば, ｢使用者は労使間で特許譲渡特約が

締結されていない場合でさえも職務発明に関する法的権利を有する｣ とし, それが一般的に認められており
(５)

,

��������事件の最高裁は, それにしたがって判断した
(６)

と考えられる｡

��������事件の最高裁の�	���	判事は, ｢使用者の職務発明に関する法的権利は, 労働関係の性質と当

該発明をとりまく諸事情を考慮し, 決定される｡ ・・・使用者は, 発明の譲渡を受けるか, それとも従業者の

発明した特許に関するショップライト (通常実施権) を与えられる｡ ショップライトとは, 本質的に従業者が

特許申請した発明を利用するための特許権使用料を無償で非排他的, 非譲渡する権利である｡ ショップライト

は, 発明をなした従業者との労働関係が早期に終了した場合でさえ特許許諾期間中において存在する｡ こうし

たショップライトの下で使用者は, 使用者の業務の範囲を超える場合も特許申請可能な発明の利用や, 取引を

することができる｣ と判示した｡

そして, ��������事件の最高裁は, 従業者の地位について, 次のように検討されることを示した｡ つまり,

裁判所は, ｢従業者が (�) 特定の発明, 特定の問題解決を目的として雇用されている場合, (�) 一般的な従

業者の発明の才能及びそれに基づく問題解決技術の利用を目的として雇用されている場合, (�) 発明を期待さ

れない (発明をなすことを目的としない) 場合｣ のいずれかに分類して判断すべきことを示した｡ この分類は,

職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分を決する上で重要な地位を占める従業者の発明譲渡の義務の有無を

判断する一手法である｡

(�) に分類される場合は, 使用者が従業者を特定の発明, 特定の問題解決のために雇用し, 賃金を支払う

場合である
(７)

｡ (�) の場合は, 従業者の賃金が発明のための補償としての役割をなしているから, それゆえ従

業者は, 使用者に対して特許を譲渡する黙示的な合意をしているとされる｡ ただし, ��������事件最高裁の

�	���	判事は, ｢従業者がこの雇用形態 (筆者注― (�) の場合) に属する場合は, 使用者は従業者との労働

関係の範囲を超えて特許権譲渡を要求したり, 使用者の業務に無関係な特許権の譲渡を要求することはできな

い｣ と判示している
(８)

｡

また, (�) に分類される場合は, 従業者が単なる想像力や発明の技術を用いるために雇用されたり, 使用

者が特定の結果を期待しない場合である
(９)

｡ このような場合, 従業者は特定の発明を目的として雇用されていな

いため, 使用者に対し特許の譲渡についての黙示的合意は存在しないと解釈できる｡ ただし, 従業者のなした
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発明が勤務時間中になされた場合や使用者の業務範囲に関係する場合は, 使用者がショップライト (わが国で

いう特許法��条の通常実施権) を有する
(��)

とされる｡

さらに, (�) に分類される場合は, 従業者が発明を目的として雇用されていない場合であり, 従業者の得た

賃金が当該発明の補償金的性格としても解釈できない場合である
(��)

｡ (�) に分類される場合, 従業者は, 職場内・

勤務時間内でなされた発明でさえも, 使用者に対し特許を譲渡することを黙示的に合意していないと解釈され

る｡ この場合, 従業者は職場内のみならず職務外で成し遂げられた発明を用いて, その者の独自の利益のため

に当該発明を取引することが可能である
(��)

｡ 従業者は当該特許を取得するが, 発明をなす過程で使用者の金銭的

資本を利用した場合や使用者が当該特許を利用する目的で発明を奨励した場合には, 使用者がショップライト

を有する
(��)

｡ ただし, 使用者は, (�) と同様, 使用者の業務範囲外の発明や従業者の私的な時間を用い独自の

資本を用いて発明をした場合, ショップライトは認められない｡ 一方, 従業者は排他的に発明に関する権利を

有する
(��)

こととなる｡

すなわち, 	
�
�
�事件が示した職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の基本原理は, 従業者の地位

によって分類する方法をとっている｡ そして, 従業者の地位は, 次のとおり三つの類型に区別される｡

つまり, (�) 特定の発明を目的とした労働関係にあり (	�����������������������
����), 使用者から

の業務命令で特定された発明をなすことを目的としている場合, (�) 一般的な発明を目的とした労働関係に

あり (��������������������
����), 主に研究 (��������), 意匠 (�����), 開発 (�����
����) を

目的としている場合
(��)

, (�) (�), (�) 以外で発明を期待されない労働関係 (通常の労働関係) (�
��������

����
���������������
����), の三類型である｡ 前記 (�) の場合, 職場で従業者のなした発明に関

する権利は使用者に対して帰属する｡ 前記 (�) 及び前記 (�) の場合, 原則として職場で従業者のなした発明

に関する権利は従業者に対して帰属する｡ しかし, 従業者が会社の資本の利用 (��� ��
��
�������

�
 ����), 勤務時間の利用 (��� ��
��
��������) により発明をなした場合, 使用者は当該発明を実

施することできる排他的とはいえない権利 (
��!�� ���������) であるショップライト (��
������) を

有することとなる｡ それ以外のすべての発明である自由発明 (���������
�) については, 従業者が排他

的権利 (�!�� ���������) を有することとなる｡

なお今日的にいえば, 従業者の地位の類型化は, 個別的な雇用契約や明示の発明譲渡特約の普及により軽ん

じられる傾向にあるという｡ しかし, コモン・ローによる従業者の地位の類型化は, 裁判所の職務発明をめぐ

る労使間の利益調整・配分の理解としての規範 (
���), 方針 (�
������), 慣習 ( �����) を指摘 (������

��
) する役割があるところに有意性がある
(�")

｡

そこで, 次では, コモン・ローによる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・配分方法の一判断要素である従業者の地位の三類型につい

て具体的に検討する｡

特定の発明を目的とした雇用 (������������������������
����) とは, 従業者が, 特定の問題の解決や

特定の改良 (�������������
�����), 特定の発明 (��������������
) をなすために雇用され (#�����

�
����$), その対価として使用者は賃金を支払うという労働関係にある場合, あるいは特定の発明を目的

������ ��	�
������
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(�) 特定の発明を目的とした雇用 (	������������%����������
�����
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に雇用するという雇用契約が存する場合である
(��)

｡

特定の発明を目的とした雇用に該当する場合, 従業者は使用者に対して従業者のなした発明の特許を譲渡す

るという黙示的な合意
(��)

をしたとみなされる｡ それにより, 使用者は, 従業者に対して業務遂行の結果である発

明に関する権利の譲渡を要求することができる
(��)

｡ つまり, 従業者が特定の発明を目的として雇われたり

(����	
	�����	�����	�����������), 特定の装置 (���	��) や製法 (�������) を開発することを目的とし

て雇われる場合, 従業者は, 労使間で発明譲渡特約 (������	������	����������������) を締結していな

くても, 使用者に対して発明に関する権利 (具体的には, 労働の成果 (���
��	���
�	�������) とそれに

伴う創造力 (	���	���	��)) を譲渡する義務を有する
(��)

｡ その根拠は, 使用者が特定の発明をなすために金銭

的資本・人的資本の寄与や従業者に賃金を支払っているからであるとする｡ この客観的事実をもって, コモン・

ローは, 発明に関する権利が従業者から使用者へ移動したものと考えている｡ 従業者が使用者の寄与なくして

発明をした場合においても, コモン・ローは, 従業者が特定の発明のために雇用され, その対価として賃金を

受領している事実から, 契約上または衡平法上の発明譲渡義務を導き出す
(��)

｡ したがって, 裁判所は, 従業者が

特定の発明を目的として雇用されたのか, それとも単に発明を具体化したり, その発明を改良する目的として

雇用されたのか, を分析し判断している
(��)

のである｡ なお, 使用者は, 従業者が当該発明に関する権利を譲渡す

べきである特定の発明のために雇用されていること (つまり, 雇用契約の存在) を立証する義務を有する
(� )

｡

また, 裁判所は, 使用者が従業者をある特定の発明をするために雇用したという客観的事実以外にも, 使用

者が特定の発明をすることを命じていたという事実も判断の一要素としている｡ すなわち, 使用者は従業者に

対してある発明を実用的な形へと成し遂げるよう明確に命じていたという事実が存在し, 従業者のなした当該

発明が使用者の業務範囲内に属しているならば, 使用者は当該発明の所有者となる
(�!)

｡ さらに, 裁判所は, 従業

者が職務発明を職場内 (会社の敷地内) ではなく, 職場外 (自宅等) でなした場合
(�")

, あるいは勤務時間外でな

した場合
(�#)

も, 従業者は従業者のなした発明を使用者に譲渡しなければならないとしている｡ コモン・ローによ

れば, 従業者が特定の発明をなすために雇用された場合に該当するか否かの判断は, 特定の発明を目的とする

雇用があったかどうかを重視し, 必ずしも従業者のなした発明を完成した時点の就業場所や勤務時間の特定に

ついてはあまり重視していないようである｡

しかし, 従業者が特定の発明を目的として雇用されていても, その雇用の範囲外の発明を行った場合 (例え

ば, 従業者が独自の時間で発明をなした場合等) は, 使用者の業務範囲の発明か, それとも使用者の業務に隣

接した分野の発明に該当しなければ従業者に発明譲渡義務はない ((�) の場合と同様になる)
(��)

｡ ただし, この

場合, 従業者は, 当該発明がその雇用の範囲外であることを立証しなければならない
(��)

｡

特定の発明を目的として雇用されたか否かを判断した裁判例としては, $�	����������%&��	�	��'��������

'���
(��)

%がある｡ 本件において, �����判事は, ｢従業者が特定の発明を目的として雇用され, 当該発明が使用

者の業務の範囲内に属するものであれば, 従業者はその発明に関する特許の譲渡義務がある｣ とした｡ その根

拠として, �����判事は, 従業者の有する発明の特許譲渡義務は, 雇用契約の効果にほかならないからである

とした｡ この�����判事の考えは, これまで多くの裁判例が支持してきたが
( �)

, そのいくつかを具体的にみて

みよう｡

使用者が特定の発明を目的として雇用する場合, 発明に関する権利は使用者に属するというコモン・ロー上

の法理は, 前出��������(����'�%�%(��)%でも示されている｡

本件の判決は, 被告(��)の使用者である原告��������(����に対し, (��)の改良品に関するすべての法

的及び衡平法上の権利を認めた｡ 裁判所は, その理由を会社が(��)を研究及び改良の発展をなすために雇っ

������ ��	�
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たことに求めている｡ 裁判所がこの法理を適用した論拠はこうである｡

｢思うに使用者は既に給与及び他の手当を通じ発明の技術のために相当の対価を得ているのであるから, 従

業者は使用者に製作のために雇われたのであり, 発明の所有権を主張することができない｣｡

また, ���������	�
�������������	��	�� �����������������(����) も従業者は特定

の発明を目的として雇用されていたか否かについて判断している｡

原告���	�は手押し車やトロッコの製造を業としていたが, 被告��������と�	��	�� ���を雇用

し, 手押し車やトロッコの製造の開発にあたらせた｡ 彼らは熟練した設計技師であったため, ���	�から申

し付けられたトロッコの改良の製図やそのモデルを作成した｡ ���	�から命じられた改良の製図等は, 特許

を取得するために申し付けられたものであった｡

しかし, 被告は在職中, その改良につき秘密に特許の出願をし, その権利を共同被告である兄である

���������に譲渡し, 兄に特許が与えられた｡ そこで, 原告は両被告に対して, その特許権の譲渡を求め

て提起した｡

 ����判事は, ｢両当事者の関係, 雇用の性質を考えると, たとえ, 両当事者の共同研究がどのような結

果を生もうと, その特許は使用者に帰属すると解するのが衡平に合致する｡ つまり, 発明をなすための雇用に

おいて, 特別な発明的職務を与えられている場合には, その職務から生じた従業者の発明は使用者に帰属する｡

このような場合, 従業者は在職中, 当該分野に関し, 自分のために独力で発明をなす権利はない｡ 弟から兄へ

の権利の譲渡は, 原告から特許権を奪う目的でなされたものであり, 原告に特許権を返還しなければならない｣

と判示した｡

裁判所は, 両従業者 (兄弟) が特定の発明を目的で使用者に雇用されたのであるから, 当該発明に関する権

利は使用者に帰属することを判示したわけである｡ また, !�""判事も, そのような雇用契約の性質にある従

業者は, 在職中, 自己のために使用者の業務範囲に関する発明をなす権利は存しないと述べている｡

また, 前出#�������事件も, 従業者が特定の発明の完成を目的として雇用された場合, その結果として

生まれた発明は使用者の財産になるとしていることは, 既述のとおりである
(��)

｡

つまり, 裁判所は, 従業者が特定の発明を目的として雇用されたか否かの判断について, その雇用の存在の

事実から判断する｡ 要するに, 裁判所は, 従業者がその使用者から賃金を受け, その対価として自己の能力と

勤務時間に特定の発明のための労務の提供を約している両当事者間の雇用契約上の意思を読み取る必要がある｡

また, !�����#"���$�$�
�������(�%&�) ���'����&�の�(�����判事の反対意見では, ｢被告は

多額の賃金を受領し, 原告会社の技師として同社の製造部門に勤務し, 同社の利益のためにその製品の改良を

なす義務があり, そのような状況下において, 被告のなしたことは, 単に自分がそれをなすために雇用されて

いることをなしたに過ぎず, 特許権は原告会社に帰属する｣ としている｡ 本件判決の多数意見では, 特許権は

かなり具体的な内容の研究課題を与えられなければ使用者に帰属しないとしている｡

裁判所は, 特定の発明を目的とした労働関係が存在している場合, 発明は使用者に帰属し, 発明を期待され

ない通常の労働関係にある場合, 発明は発明者たる従業者に帰属するという基本的理念は比較的容易に判別さ

れている｡ とはいえ, 具体的な線引きは裁判所も困難を極めているようである｡ したがって, 裁判例は, 使用

者が ｢かなり具体的な内容｣ の研究課題の解決を指揮命令しなければ, 発明に関する権利を帰属しないとして

いる
(��)

｡

また,  ��)�
�*�	�+�$�����'�������('���$	��&&&) では, 使用者は, 従業者が特定の発明を目

的として雇用されていたこと (,�����+��"�	�
��"-���) をもって, 従業者のなした発明に関する権利の

������ ��	�
������
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譲渡を要求した事案である｡ 事実の概要はこうである｡

����年の終わりごろ, 眼鏡 (レンズ) に関する技術者であった原告����	は, �
���
�	�����������か

らヘッドハンティングの話を受け, ����年に被告���	�	�����������に入社した｡ その後, ���	�	は,

����	に対して発明に関する権利を譲渡する旨の合意書へ署名するよう要求した｡ しかし, ����	は当該合

意書に署名しなかった｡

その後, ����	はイメージカメラのプロジェクトに参加し, 高速ドキュメントソーターを利用するイメー

ジカメラの開発の発展に尽力することになった｡ ����	は, 勤務時間外において高速ドキュメントソーター

の光学の構成部分を発案した｡ ����	の発案が功を奏して, そのプロジェクトは成功した｡ ����	の発案は,

イメージカメラの改良に大きな貢献をしたという｡

����年, ���	�	は高速ドキュメントソーターに関連する６つの特許許諾を申請した｡ その結果, ����	は

そのうちの３つに準発明者 (�����������) として申請されることとなり, その後���	�	は, ����	に対し

それぞれの特許に実施料を支払うことを記した特許申請書へ署名することを求めた｡ ���	�	は特許の重要性

に関する詳細の説明を行わず, ����	は３つの特許譲渡確認書に署名したが, その後に����	は, 当該特許

を���	�	に無償で譲渡するよう告げられた｡

そこで, ����	はそれを不服といて, ���	�	が特許権の譲渡を強要していることを理由に訴訟を提起した｡

その反論として, ���	�	は, ����	が特定の発明を目的として雇用されていたこと (������������������)

を理由にし, 当該発明の全権利は���	�	にあると主張した｡

第１審では, 特定の発明を目的として雇用されていたか否かについては判断されなかったが, 前掲����	事

件をあげ, 発明をなした時点の����	と���	�	との労働関係を明確にし, ���	�	の請求を認容した｡ その

後, ����	は控訴した｡

本判決 (第２審) では, 原則, 特許権は発明をなした個人に帰属するが, ２つの例外があり, それは①当事

者間で明示の発明譲渡特約が締結されている場合, ②従業者が特定の発明, 特定の問題解決を目的として雇用

されている場合であるとされた｡ 本件では, 当該発明に関連する財産権は使用者に帰属すると示された
(  )

｡

また, 黙示の合意 (�!������������"������������) の成立は当事者の意思の合致に基づくが, 当事者を

取り巻く状況や黙示的な当事者の意思から判断される
( #)

｡ 裁判所は, 従業者が特定の発明を目的として雇用され

ていたか否か (������������������) について, 黙示的な合意の存否を踏まえて, 従業者が発明をなした

当時の労働関係を検討しなければならないとされた
( $)

｡

本件における当時の雇用関係の状況をみると, ����	は���	�	に特定の発明の目的であるイメージカメラ

システムの開発のため雇用されていたものの, ����	は���	�	に発明に関する権利を譲渡する旨の合意書の

署名を拒否していた｡ この事実を鑑み, 裁判所は黙示の合意の成立要件である意思の合致 (���������"

�������	�) を認めるに足りないとした｡ ���	�	は, ����	を特定の発明を目的として雇用していたこと

(������������������) のみ主張している｡ しかし, ���	�	が����	に対し発明に関する権利を譲渡する

旨の合意書に署名することを要求したのにもかかわらず拒否されたという事実は, 黙示的なの合意の成立要件

である ｢意思の合致｣ を欠いている｡ そこで, 裁判所は黙示の合意が成立しないことを理由に, 従業者が特定

の発明を目的として雇用されていた (������������������) か否かの判断をするに至らないとしたのであ

る｡ 裁判所は, ���	�	が, ����	の発明の所有権の譲渡を拒否した事実を黙認 (��%
��	���) していたこと

に着目し, それをもって当該発明を譲渡するという黙示の合意の成立は認められないとした｡

なお, 裁判所は, 特定の発明を目的とした労働関係にあっても, 従業者本人が当該発明や改良等の特許名義
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を取得せずに, 使用者が一方的に当該発明や改良等の特許名義を取得した場合には, 無効とする｡ その根拠は,

特許法が求める真実の発明者 (����������	�) により特許登録されなければならないとする発明者主義の理

念に反する点に求められる
(
�)

｡

ところで, 実務上, 後述する一般的な発明を目的とする雇用 (����������������������	����) から特

定の発明を目的とする雇用へと変更した場合 (例えば, 従業者が在職中に特定の課題研究を命令された場合)

がある｡

それが������	����	��������
�(��� ��� !�") であるが, 裁判所は, 特定の発明を目的とする

雇用とは, 単に当初から特定の発明を目的とする雇用のみならず, 従業者が在職中に特定の発明の課題を命じ

られた場合をも含むとする解釈をしている
(
")

｡

また, #��$�������%��&�'�����(	���)��*	� "�+���!!,
 -.��- "(����(�� !
�) では, 原

告会社と被告との間には, 口頭による雇用契約があり, それによれば, 被告は自己の技術と時間をこの課題解

決のために用いることになっていた｡ 裁判所は, 雇用契約により特定の発明をなすために雇用された場合には,

その発明の財産権は使用者に帰属するとした｡ というのも, 従業者はあらかじめ自己の能力・技術・知識を使

用者に売り渡しているのであり, そもそもその発明をなすことが雇用の目的となっているに過ぎないからであ

る｡ 裁判所は, 特定の発明を目的とする雇用は, 使用者からの賃金の給付とそれに対する従業者からの発明と

いう労務提供とが対価関係にある雇用関係であると説示している｡

一般的な発明を目的とした雇用 (����������������������	����) とは, 使用者が従業者に対し特定の

発明の期待を求めないものの (�	/��0�'�0�������	�), 創造的な能力を用いて業務に従事することを目的に

雇用する場合である
(
1)

｡

一般的な発明を目的とした雇用は, �	�	�	�/事件最高裁判決のいう ｢従業者が使用者に単なる想像力や発

明の技術を用いるために雇用され, 使用者が特定の結果を期待しない場合｣ である｡ 換言すれば, 一般的な発

明を目的とした雇用は, 従業者に対して多かれ少なかれ使用者の寄与があり, 使用者が従業者に対し特定の発

明を求めず, 一般的に発明をするために雇用する場合, または従業者が私的な時間で特許可能な発明を完成し

た場合, 従業者が特定の発明を目的とされずに雇用されたが, 勤務時間, 使用者の資本を用いて発明をした場

合等をいう
(
!)

｡ 一般的な発明を目的とした雇用の多くは, 生産方法の構造や意匠のために雇用される場合 (���

��	�����	��/���	�0	�/���0�����	�/	'����'�0����) であり
(��)

, 研究・開発 (&2�) の計画等を実

験によって発展させる役割を担う従業者が当てはまる
(� )

｡

一般的な発明を目的とした雇用は, (�) の場合よりも譲渡義務が弱く, 原則として従業者のなした発明は

使用者に対し, 黙示的合意により譲渡されない
(��)

｡ 原則, 一般的な発明を目的とした雇用の下でなされた発明は

従業者に帰属するが, 使用者の寄与がある場合には, 使用者は当該発明を無償で非排他的に使用できる権利で

あるショップライトを有する
(�
)

｡

したがって, 従業者のなした発明が使用者の業務範囲内の発明や使用者の業務に隣接した発明, 勤務時間内

の発明の場合, 当該発明が従業者の職務の範囲に属している (���/0	��	'�������	��3/45	�$6) 場合

のいずれかに該当すると, 使用者はわが国の通常実施権に相当するショップライトを獲得する｡ 裁判所は, ショッ

プライトについて, 従業者が当該発明の完成, あるいは発明をなす際に用いた使用者の財産の利用の程度 (	�

������ ��	�
������

�1

(*) 一般的な発明を目的とした雇用 (����������������������	����)
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����) に基づいて決定する
(��)

｡ いったんショップライトが認められると, 使用者は第三者に権利の使用を認める

こと (�������	�������������)
(��)

や当該発明の特許侵害行為に関与すること (�����	�����������������

��������
����	����)
(��)

ができないことになる｡

一般的に, 裁判所は, 主に職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について, 当該発明をなした従業者の

職務上の義務に関連する発明 (�������������������������
����������������) かどうか, または従

業者が当該発明をなす過程で使用者の設備, 備品, 人員その他の資本を用いてなされた (�����
��������

�����	�������������������������������������	��������
�����) かどうかによって判断している
(��)

｡

また, 裁判所は, 従業者が発明を目的として使用者に雇用されているものの, 使用者が従業者にある特定の

発明をするよう命じず, その結果を望まなかったとしても, 職場内で発明をなし, それが使用者の業務範囲に

属する場合は, 一般的な発明を目的とした雇用に該当するとした
(� )

｡ そして, 一般的な発明を目的とした雇用に

該当する場合の発明に関する権利は, 使用者の指揮命令がないが, 従業者が勤務時間内において発明の研究を

進めたり, 使用者から賃金を受領したり, 使用者の資本を用いたり, 同僚の助力を求めたりした等, その発明

につき使用者の寄与がなければ完成しなかった場合でも従業者に帰属する｡ つまり, 真実の発明者が持つ発明

に関する権利は, たとえ発明の完成の過程で他人から物的・人的な寄与を受けたとしても, 他人に奪取されな

いということになる｡ これは, 特許法にいう発明者主義の要請が強いと思われる｡ 一般的な発明を目的とした

雇用において発明がなされた場合でも, 自宅で (����
�), または従業者の職務に関係ない分野 (�������

������������) であれば, 当然に自由発明に分類されることになり, 当該発明に関する権利は従業者に帰属

する｡

こうしたコモン・ローの下, 使用者は, 従業者が一般的な発明を目的とした雇用に該当する場合には, 発明

に関する権利を取得し得ないのである
(�!)

｡

ただし, 裁判所は, 従業者が ｢発明能力を発揮する｣ という従業者の義務を持つ場合 (前述の ｢(�) 特定

の発明のための雇用｣ に近い場合), それをもって発明譲渡義務を認める場合もある｡

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

$で, 裁判所は, 一般的な発明を目的とした雇用につい

て判示している｡ 被告%�

���と(�����は, アメリカの基準局電気部署の無線部門 ()����#�	������

���*��	���	%������������+�������#��������) に雇用され, 航空機の無線利用の研究とそのテストを

職務としていた
(�,)

｡ そして, 勤務時間中を用い, 使用者の所有する資材や施設を利用して, 無線装置に関する発

明をなし, その発明にかかる特許を申請した結果, 当該発明は特許許諾された
(�-)

｡ 原告である国は, 当該特許権

の譲渡を求めたが, 被告%�

���と(�����はそれに応じなかったため, 国が訴えを提起した事案である｡

本件において, 裁判所は, ｢彼らは研究のために雇われたのであるが, それが発明のための雇用の性質かは

明確ではない (�����������������������������	�����������������	���������������������

�
���
��������������$)｣ ことを理由として, 発明のために雇用されていないことを推認した
(�.)

｡ そして,

%�

���と(�����の雇用上の地位は, 一般的な発明を目的とした雇用 (/�����������������
���
���0)

に置かれていると判断し, 一般的な発明を目的とした雇用を ｢使用者の費用の一部または全部を用いて一般的

な発明をなす場合 (���������������������������
���������������������
��������������)｣

と定義づけた
(��)

｡ その結果, 裁判所は, %�

���と(�����は当該発明に関する権利を譲渡する義務を有して

いないとされた
(��)

｡

そして, �����判事は次のように説示している｡ つまり, 一般的な発明を目的とした雇用について, ｢発明
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的能力の実行を包含する従業者の義務があるときはいつでも (�������������	
���������������
�����

�������������������	�����), その使用者は一般的な雇用の範囲内でなされた発明に関する特許権の譲渡

を得る (�����	
�����������
���������������������	�������������������������������	�

�����������
��	
������)｣ と｡ すなわち, 裁判所は, 従業者が一般的な発明を目的として雇用された場

合でも, 当該発明に関する権利が使用者に対して帰属する可能性があることを示唆したのである
(��)

｡

また, ��������������� ���!"!(#�#$��%&�') では, ｢特定の発明を目的とした雇用｣ とは, 単

に当初から特定の発明をなすための雇用のみならず, 雇用関係の継続中に特定の発明をなす課題を義務として

与えられた場合をも含むという解釈がなされたが
(�')

, 一般的な発明を目的とした雇用の場合でも, 特定の発明を

目的とした雇用に近い場合, #�(�
���事件に従い, 使用者に対して発明の譲渡を認めると判断した｡ なお,

本件の原審では一般的な発明のための雇用にある従業者は, 当該発明の職務を与えられても, その発明の特許

権を譲渡するという合意がない限り, 使用者がその特許権を得ることはないとしている｡ ここで判断の分かれ

た点は, 従業者に与えられた職務が, ｢特定の発明｣ という限定されているか, それともより広く設定されて

いるかどうかである｡

しかしながら, 一般的な発明を目的とした雇用 ()�����

�*���������+�	
������) の判断は不明確で,

中間的な地位 (������������	�������) であることから, 予測可能性が極めて低い｡ したがって, 一般的に

は, 裁判所は特定の発明を目的とした雇用 (�	�������

�*���������+�	
������) なのか, (�) 発明を期待

されない雇用 (,��*�����������	
������) なのかを区別して判断している｡

｢発明を期待されない雇用 (,��*�����������	
������)｣ とは, 従業者が発明を期待されないで雇用さ

れた場合をいい, 発明を期待されない雇用の下で従業者がなした発明は, 在職中に発明した場合ですら使用者

に譲渡されない
(�-)

｡ 多くは, 経営にかかわる他のあらゆるもの (�

���������
���������������) をさす
(�&)

｡

その理由は賃金の中に報奨金的な対価が加算されていないからであり, もちろんそれが雇用契約の内容ではな

いからである｡ したがって, 使用者の業務に関係する発明であるかどうかに関わらず (���������������

��(.�������������������������
�����������	
�����(�������), 当然に, 当該従業者は発明に関す

る特許権を有する
(��)

｡ 前記 (() と同様, 当該発明が従業者の勤務時間, 従業者の費用でなされた発明 (������

��������������	����) である限り, 使用者は当該発明のショップライトか, それともそれ相当の特権 (�

���	�����������
��	����
���) を得られない
(�%)

｡

しかし, 一方で従業者が使用者の金銭的・人的資本や勤務時間内で当該発明をした場合, 使用者は無償で非

排他的, 非譲渡の性質を有する通常実施権 (ショップライト) を持つ｡

要するに, 従業者が特定の発明の目的として雇用されていない場合 (前記 ((), (�)), 従業者が退職後に私

的な時間と資本を用いた場合になした発明は, 従業者に帰属する｡ 裁判所は, この場合の従業者が使用者に特

許を譲渡するという黙示の合意を認めず, 使用者は従業者に対して当該発明の譲渡を要求できない
(��)

とする｡ こ

の原則は, 当該発明が使用者の業務範囲にある場合も適用される
(�")

｡

ただし実務上, 一般には, 従業者は発明をなしたこと (������������������), その他, 発明の完成を

可能にさせた情報 (�������������������(
����������) を使用者に公開する義務を持つ場合がある
(�!)

｡ 従

������ ��	�
������

'�

(�) 発明を期待されない雇用 (,��*/��������+�	
������01 ���2
/���������0)�����
+�	
������03������/���������)



業者にこの義務を課すことは, 特許申請をする場合に使用者にとって有利に働くといえよう｡ なお, 発明した

ことを立証するのは発明者たる従業者である
(��)

｡

裁判所は, 役員を除く従業者の職務発明の利益調整・配分について, 雇用上の地位 (前記 (�), (�), (�))

を判断する一方, 会社内で高い地位にある役員については, 別の法理をもって判断している｡ しかし, 裁判所

は単に一般の従業者と会社役員
(��)

, 工場の現場監督者
(��)

とを区別して判断しているわけでなく, 発明者が ｢信認・

信託義務｣ を負っているかどうかで判断している｡

�	
�����������������	
(��)

�では, 自己の属する会社において第二番目の大株主であるという信認関係

にある者が, 会社の営業に関する発明をなした場合, その特許の保有につき受託者たる地位にあるとして, 信

託法理を用いて判断された｡

本件は, 会社内で高い地位にある発明者が退職後に発明し, その発明に関する権利の帰属について争われた

事案である｡ 原告�	
��が被告��������������	によって雇われていた間, 社長, 総括管理者, 会社の

所有者, 取締役の４人で自動車のタイヤを補強する方法を発明したが, その後�	
��自身の名で特許を取得

した｡

裁判所は, �	
��が会社内で ｢�������	
(��)

｣ として行動するべく重要な地位にあったから, �������������

�	は, 衡平法上, 当該特許権を有すると判断した｡ そして, 裁判所は, �	
��が会社に対して当該発明を譲

渡する信認義務を負っているかどうかは, 会社内でどれほどの支配力を持っている人物かを検討しなければな

らないとした｡ そこで, 裁判所は, 会社と発明者を同一視することにより, 会社と発明者双方を法人として併

合させ, それを判断材料とする｡ こうした ｢�������	｣ 法理の下, 裁判所は発明に関する特許の所有権の帰

属先を決定するため, 使用者に対する特別な信認とその義務関係にあるかを検討し, それに基づき発明者が使

用者に対し発明を譲渡するという黙示的合意の成立の可否を判断している
(��)

｡

このように, 会社内の地位に基づいて (�����	����������������	� ��!), 高い地位 (����"

�������) にある従業者は, 他の従業者が負う義務に加え, 当該発明に関する使用者に対する信認義務を有す

るとされている｡ とりわけ会社の役員及び取締役 (#�����"��	$) は, 当該使用者に競業しない信認義務 (%���"

����!���!) を持つとされている (これを�����"��	理論に当てはめて検討している)｡ 信認義務は, 従業者

が信頼している使用者を詐取したり, 信認された地位を濫用することから防止するためのものであり, 信認義

務は信認関係の存在と使用者の業務運営に関する実質的な支配があるか否かで決まる
(�&)

｡ そして, 使用者は信認

義務を根拠にして特許の譲渡を求めることが可能である｡ 信認義務関係にある従業者の職務発明をめぐる利益

調整・配分の根拠は, 雇用上の地位ではなく, 黙示の合意と誠実義務 (���!	%�	!���!) にある
(�')

｡

つまり, 信認関係にある従業者のなした発明が信認義務の下にあれば, 当該発明は使用者へ特許権が譲渡さ

れる｡ その具体的判断は, 特許譲渡の黙示の合意の有無, 発明をなした時点の誠実義務としての特許譲渡義務

の有無に基づく
(�()

｡ なお役員等が, 退職後, 前使用者の業務範囲に近い発明をなした場合や従業者が発明をなし

た後に使用者の�����"��	になった場合, 発明者は特許を譲渡する必要はないとされている
(��)

｡

�����"��	理論の適用の裡には, 当該発明者が使用者と競合しないという信認義務 (�%�������!���!�	�

�	�	� ���
�������� �	!��) がある
(��)

｡ 州の会社法 (������	� 	������
) は, 実質的に誰が信認義務を

������ ��	�
� [��������]

��

(２) 信認・信託義務 (��������!���!)* �����������	���� )
+����������	���� )�	�%��������������	���� ) 関係にある従業者

(��)



持つかを決定する
(��)

｡ したがって, 役員の発明した発明を譲渡するという信認義務は, 雇用の存在のみをもって

課されない
(��)

｡ 信認義務成立の要件は, 信認関係の存在 (���������	
���
�	����	���������	����)
(��)

及び

現実の使用者の業務上の運営の支配 (
���
�	������������������	�������������������	���)
(��)

で

ある｡

また, 信認義務の立証責任は, 使用者にある
(��)

｡ 使用者は, ��������に該当する従業者の不正競争 (�	���


���������	) を避けるために, 従業者が発明を譲渡する義務を負うことを証明しなければならない
(��)

｡ 多くの

州の会社法は, 会社の役員及び取締役 (����
���	�����
����) に対して, ｢会社の機会｣ (�
�������������

��	����) を侵害し, 当該会社に直接競合することを禁止している
(� )

｡ また, 別の州の会社法は, 会社の役員及

び取締役に対して, より広い (������) 解釈をして ｢利害関係の衝突｣ (
�	���
��	��	������) が生じるこ

とを禁止している
(�!)

｡ また, 他の州の会社法は, より狭い (	���"��) 解釈をして, 会社の役員及び取締役に

対し, ｢役員の職務上の義務｣ (�����
���������) を根拠に競合することを禁止する
(�#)

｡

こうした ｢利害関係の衝突法理｣ (�
�	���
��	��	�����������) は, 会社役員の信認義務から衡平に (�$���

����) 役員のなした発明に関する特許を配分する (�������	�)｡ この法理の下で当該発明が使用者の業務と

直接競合する場合は, 使用者が発明に関する権利を得るが, 当該発明が使用者の業務と競合しない業務範囲に

該当する場合は, ��������に該当するとはいえ発明者が保持する (����	) こととなる
(�%)

｡

一般の従業者が後に��������になった場合は, その発明者が前になした発明を使用者に譲渡する必要はな

い
(��)

｡ 同様に, 前��������に該当する従業者は, ��������の地位を去った後であれば, ��������の任期中と

同様の研究分野であっても, 当該発明の特許を使用者に譲渡する必要はない
(��)

｡

元来, 信認義務の目的は, 会社に影響を及ぼす従業者 (�	����	�����������) による信認の地位の濫用

(����	����
�	����	����������	) と信認する使用者を詐取すること (�������	�������	���������)

を防止するためにある
(��)

｡ それゆえ, 信認義務からの分析は, 正当な業務の期待 (�������������	�������
��

���	�) のために行われる
(��)

｡ また, 前記 () (�) (
) のような従業者の地位から発明譲渡義務の存否を判断す

る手法と同様, 信認義務から発明譲渡義務の存否を判断する手法は, それぞれの州の会社法に委ねている点も

あって州によって若干異なっている｡ 要するに, 前記 () (�) (
) のような従業者の地位から判断する手法

と信認義務から判断する手法の異なる点は, 信認・信託義務 (
�	����	������	�����
�������) の判断

手法が比較的に輪郭のはっきりした原理 (
����
�����	
�����) によって支えられていることである
(��)

｡

コモン・ローによれば, 従業者が特定の発明を目的として雇用されている場合 (前記 () の場合) は, 使

用者が発明に関する権利を取得する｡ 一方, 職場内でなされた発明が使用者の業務範囲に属しており, 従業者

の勤務時間中に発明をなしたり, 使用者の資本を用いたり, 同僚の助力を得る等, その発明に対して何らかの

使用者の寄与 (����������
�	��������	) があり, それがなければ当該発明は完成しなかったという場合

(前記 (�) の場合, あるいは (
) の場合も想定される), 従業者が発明に関する権利を取得する｡

このように, 従業者が特定の発明を目的として雇用されていない場合 (前記 (�), もしくは (
) の場合) に

おいて, 従業者が最終的に当該発明に関する実施権や特許の排他権等, 当該発明にかかる全権利を得ることに

なると, 使用者はその発明につき実質的に大きな寄与をしているにもかかわらず, 当該発明に関する権利が利

用できなくなる｡ そればかりか, 従業者が発明に関する一切の利益を独占することは衡平の理念に一致しない｡

������ ��	�
������

��

４. ショップライト (&���'����)



また, 発明に対する使用者の投資意欲は減退し, 発明奨励という特許法本来の趣旨・目的に反するといえる｡

そこで, コモン・ローは使用者と従業者間の当該発明の権利の衡平な分割 (�����������	����
����
�

��
��
������
�����������
�����������) を行う｡ その一手段として, ショップライト (���

��	��) という制度がある｡ 前述の通り, ショップライトとは, 従業者のなした発明が使用者の業務範囲に属

し, 勤務時間中に使用者の資本を用いたり, 使用者から財政的支援を受けたり, 同僚の助力を得る等, 当該発

明に対するなんらかの使用者の寄与が確認される場合, 従業者を特定の発明を目的として雇用していない場合

でも, 使用者が当該発明を無償で (��������
�
�������	���
�����
��
��) 実施できる権利である
(��)

｡

この権利はこれまでのコモン・ローによって定立されたものである｡ そして, ショップライトは従業者の地位

を根拠とするのではなく, 使用者の寄与した利益の事実によって, 当然に発生する権利であるとされている｡

使用者は革新的着想過程の寄与に対する見返り (�
�����
������
�������
�����

����������

���) として, ショップライトを得る
(��)

｡ しかし, ショップライトは労働関係の存在のみで自動的に (��������

�����) 発生しない
(��)

とされており, 使用者はショップライト成立の黙示的な合意を立証しなければならない
(��)

｡

したがって, ショップライトは従業者によって使用者の財産を用いた (������������������������

����������) ところから生じる明示・黙示的な合意の存在が必要である｡ なお, 黙示的な合意の存在が認

められる例として, 当該発明のための勤務時間 (�������������
	�����������������
�����

�
��
��
������
	���������������
� ) や使用者の設備 (�������������������), 資本 (�������),

同僚の労務 (����������������������) の利用の事実の摘示が求められる｡ この事実が認められれば,

使用者は黙示的にショップライトを与えられる
(�!)

｡ なお, 裁判所は, 従業者の使用者の寄与の利用が最小限であっ

た場合もショップライトを認めている｡ 例えば, 使用者は, 従業者が発明をなす過程において約４ドルほどの

価値に値する使用者の溶接設備を利用した場合さえもショップライトを得る
(�")

ことが可能な場合もありうる｡

このように, 裁判所は, ショップライト成立の要件である使用者の寄与の利用について, 比較的に広範囲

(�#��
����) にとらえている｡ ショップライトを得るには使用者の有利な方向にあるといえる
(�$)

｡

また, ショップライトの範囲は必ずしも明確ではないが, ある裁判例は ｢ショップライトの範囲 (%������

�������	��) は, 使用者の業務の性質 (���
����������������������
���) と関連する発明の

特性 (��������������
��
��
�
�����), 発明がなされた環境 (������������
������������
��
�

��
), 当事者の意思 (�
��
��
�����������) から決定されなければならない｣ として一応射程を定めて

いる
(��)

｡

もっともショップライトの原則は, 衡平に発明者たる従業者と使用者間に特許権を分配する (%�����

��	�������
��&����������������������
���	���������
�
�
��
���
�����������) ことに主

眼を置いている｡ つまり, ショップライトの原則は, 従業者へ発明に関する権利を与える一方で, 使用者に対

しては当該発明の無償の通常実施権を与える｡ ショップライトの原則は, 労使どちらかに特許権を与えるので

はなく, むしろ労使間で特許権の利益を配分することに重点をおいており, 衡平な労使間の特許権の利益の配

分を試みているといえる｡

つまり, 従業者は当該発明についての発明者名誉権, 当該発明の特許を受ける権利等を取得する一方で, 使

用者は当該発明に関するショップライトを取得することになる
('(()

｡ 使用者の有するショップライトは, 使用者の

業務の範囲内でなされた発明を作成, 利用, 取引することができる使用者の非排他的 (

��#�������)
('(')

, 特許

権使用料の無償 (�����������)
('(�)

, 非譲渡 (

����
��������)
('(�)

の権利であり, 衡平法上の理念 (�&����������

	�
) により, 衡平法 (�&����) 上の権利として認められている
('(�)

｡

������ ��	�
� [��������]
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ショップライトは従業者の在職中のみならず, 退職後も継続することができるものの
(���)

, 特許取得後, ��年経

過したら当該特許権とともに消滅する｡ しかし, ショップライトは使用者の業務上の一般的範囲を超えて

(����	
��������������������������	����) 当該発明に関する権利を売買できない
(���)

｡ また, 使用者は

ショップライトを自由意思により譲渡 (��������	����������) することができないが, その使用者の法定相

続人 (���������������), 例えば, 破産管財人 (�������������	���), 会社の後継者 (����������������

�	��) はショップライトを行使 (�����	��) することができる
(���)

｡ ショップライトは特許権ではないが, 使用者

は従業者の特許権侵害の主張に対して弁護することができる｡

なお, ショップライトは, 従業者が勤務時間もしくは使用者の寄与を用いて発明をなした時に当該特許権を

無償で実施できる権利である｡ そのため, 使用者は当該発明を利用できるが, 第三者に対して発明を売買した

り実施権を譲渡することはできない
(���)

｡

反対に, 従業者たる特許権者は, 使用者以外にも自分自身または第三者にショップライトを設定することが

できるが, ショップライト利用の期間を制限したり
(���)

, ショップライトの内容を制限しようとする
(���)

従業者の主張

は許されない｡ したがって, 使用者はこれらに制限されずに自由にショップライトを行使することができるこ

ととなる｡ しかし, 従業者と使用者との間にショップライトの利用に関する合意がない場合, 従業者はショッ

プライト利用の差し止めを行うことができる
(���)

｡ また, ショップライトの成立は当該発明が使用者の業務内容で

ない場合, 当該発明が勤務時間外でなされた場合, 認められない
(���)

｡

本来的に, 発明者のなした発明の特許を利用する場合, その特許権者とその特許権を利用する者との間の契

約が必要になり, 利用者は特許の実施権の約因として当該特許の使用料 ( ������) を支払う｡ しかし, ショッ

プライトはそれと異なり, 法律上当然に発生するものであり, 従業者が自由に取り消すことができない｡ また,

ショップライトは, 使用者が無償で特許権を利用でき, 製品を製造・販売できる権利である
(��!)

｡ したがって, ショッ

プライトは使用者の実施権であり, 衡平法上の原則の現れである
(��")

｡ しかし, 憲法, 特許法が規定する発明者主

義に基づき, 実施権者たる使用者はショップライトを得たとしても排他性を持たない｡

ショップライトはコモン・ローの衡平かつ公正さの下で初期の最高裁判決から出現した権利であり, 使用者

は使用料の負担なしに従業者のなした発明を自由に利用できる
(���)

｡ しかし, 一部の裁判所はショップライトを認

めていない｡ とはいえ, 多くの裁判所は発明の完成に至るまでの従業者の創作的活動に焦点を集めており, 従

業者の創作的活動に使用者の寄与がある場合, その黙示の事実 (	��	�
�	������) を通じて, 使用者の寄与と

引き替えにショップライトを認めている｡

ショップライトに関して権利形成を確立したリーディングケースである#$�%�	��
&�����	�'�(����

�)*	������

(���)

がある｡ これは, 週給で雇用されていた+�����が, 在職中に使用者の工場で, かつ使用者の

資本を用いて実験した結果, 発明をなし, その後も労働関係が継続し, 従業者は発明に関する使用料も取らず

に発明を使用者に利用させていた｡ その後, 従業者は特許権を取得したが, 使用者がその譲受を拒否したので

原告'�(����に譲渡した｡ 被告*	������
は以前これを利用し続けたことをもって, そして, 原告は被告の

特許権侵害を訴えた｡ そこで, 裁判所は, 被告が当該特許権を使用する権利を有しており, 原告に対する侵害

はないとした｡ すなわち, 従業者が勤務時間 (�������	��) 内でなされた発明で, 特許を得る前の期間に

おいて発明を利用することを使用者に許している場合, 使用者がショップライトを有すると判示したのである｡

また, 前出&��������)%�	��
&�����では, 従業者が当該発明をなすために使用者の寄与を用いた場合,

当該発明の利用について明示の合意をしたか否かに関わらず, 使用者はショップライトを得るとした｡

&�������事件判決は前出'�(����事件判決を踏襲し, より理論的に発展させたといえる｡ &�������事件

������ ��	�
������

�"



判決は, 原告である局 (部署) の主任で国家公務員 (政府の従業者) が政府の予算と機械を利用して切手製造

に関する機械を発明したという事実をもとに判断した｡ そして, ��������事件判決は, 原告が当該発明をな

すために使用者たる国の資本を利用したわけであるから, 黙示的にショップライトを政府に認めているとした｡

他方, ����	
����������では, 使用者に発明の利用を認めるという従業者の黙示の合意の存否を焦点

にし, ショップライトの特徴を説示している｡ ����	
����������の事実の概要はこうである｡

すなわち, 原告の����は工作機械工であるが, 使用者の寄与を用いてある機械を改良した｡ 原告は当該改

良品の利用を使用者に認めていたが, 自己の名前で６つの特許を得た後, 使用者に対して発明の利用の報償を

請求した｡

裁判所は, 使用者がショップライトを取得することと従業者に対し報償を与えることは議論の性質が異なる

ことを示した後に, 発明をなすために使用者の資本を利用した従業者は, 使用者の信認を持っているといえな

くもないが, 使用者は資本を利用した従業者の行為の事実を証明する義務があるとし, 使用者にショップライ

トを認めなかった｡

また, 裁判所は黙示の事実 (�������������), あるいは衡平法上の禁反言 (������) の論理構成としてショッ

プライトに関する説示をしているが, 結局, 裁判所はショップライトについて, 衡平法上の原理の条件を満た

すかどうかで判断しているようである｡

前出����������	
������������������
では, ショップライト成立について明確に述べられて

おり, ショップライトの成立は使用者の寄与の価値や量については必ずしも問題ではないとした
(���)

｡

すなわち, �������事件判決は, アメリカにおける基準局電気部無線課 (����������������������

��	������������������������) の従業者������と�� ��が勤務時間中を用い, 使用者の施設

を利用して発明を完成した無線装置に関し, アメリカ基準局はショップライトを得ることを示したが, 特許権

の譲渡は認められなかった｡ その理由として, 裁判所は, 政府が装置を発明するために従業者を雇用していな

かったこと, 当該発明を譲渡する明示ないし黙示の合意がないことを挙げた｡ �������事件判決は, ショッ

プライトの決定をするには, 当該発明をとりまく従業者の創作的活動に関連する事情を分析しなければならな

いことを判示したのである｡

また, !���	
������������
(��")


#では, !���は勤務時間内に使用者の施設である製造方法を発明した

事変である｡ !���は周囲から発明をなすことを奨励され, 使用者に対して発明の構想を発表したが, 報償に

は言及されなかった｡ 裁判所は, !���が勤務時間中に発明を思いついていること, 使用者の施設を利用して

いることをもって黙示の合意の成立を認め, ��������はショップライトを有すると判断した
(��$)

｡

多くの裁判例は, ショップライトの成立について, 従業者が発明をなした時点の事情と使用者の寄与の利用

の事実をもって判断しているといえる｡ また, 裁判所のなかにはショップライトの成立要素のなかで, 従業者

の明示あるいは黙示の合意を求めているものもある｡ 例えば, 前出%�����&事件判決, 前出'����&���

�	���(��
事件判決, 前出����事件判決は, 従業者がひとたびショップライトに関する何らかの合意をし

た場合, 使用者の寄与を利用しなかった場合でも, ショップライトはその合意によって成立するとされている
(�)*)

｡

その根拠は, 後にむしかえすことはできないという禁反言 (������) に基づくものである｡

また, ショップライトとは, ｢使用者の業務上の要求に付した準広範囲な権利｣ (+�������&�������,����	

 �������������-���������������.�
/) とされており
(�)�)

, ショップライトは, 使用者が私人 (�

���	������	�����), 会社 (�����������), 政府 (&�	�����) にかかわらず, 得ることができる
(�)))

｡ ショッ

プライトの第三者への譲渡は認められていないが, 使用者の業務の相続人 (��������) への相続は認められ

������ ��	�
� [��������]

�0



ている
(���)

｡

こうした一連のショップライトの成立に関する判例理論は, �������	事件, 
�����事件最高裁判決
(���)

の踏

襲によって決定されている｡ その範囲は次のように指摘できる｡

つまり, ショップライトの成立は, 発明をなした従業者と使用者との間の労働関係の存在のみでは足らず,

従業者が, (�) 勤務時間内に, (�) 発明の具体化の段階で, 使用者の資本 (��	�����) 等の寄与を用い, (�)

従業者が特許を取得するために画し, (�) 特許を得た場合, 使用者はその発明を実施する非排他的な権利

(��������	������) を得る｡ そして, ショップライト成立の根拠は, 黙示の合意の存在とそれに伴う禁反

言 (�	������) の原則, �����(衡平法上) の観点, �����		(公正性) であるとされる
(���)

｡

ただし, ショップライトの成立については, 各裁判所によって, 不明確 (���������) であり, 予測不能

(�������������) なところもあり, 使用者にとっては望みどおりに行かない場合が多く, 批判の対象になっ

ている
(���)

｡ しかし, ショップライトが職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分の機能の一役割を担っているこ

とからすると, あながちそのようにいいきれないと思われる｡

ただし, 実務上において, 使用者はショップライトという通常実施権に満足せず, 特許の所有権 (����� 

	��) を得ようとする｡ そのため使用者は従業者に対して発明譲渡特約 (�����������		����������� 

����) を締結させる
(��!)

わけである｡

[注]

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

�)*�)&(0�����(1���&2����	��(��)"&������(���!(���+&�&,&-&(./") ���(/&3&�)*4)&(5�����&

6��7����8��	(1��&(���/&9&�&����!(���(/&9&���&%�&�)��)(�������	�		��(���/&9&�&�����(/&9&

"��&
�&�)�!)&8�:�����&/������
���%�����(�)�2&����&���4 ����(
&8�		&�)*4)&

(２) ���(.�����8����	(1��&�&6��7����(�!*%��&"��&�����(��� ��(�%��&'���&���(���(�)�4)(

:�7����&/�� 9��7������&%�����/&;&���(��)(���"&����4(���(��(�)�4)(8�/������&

,��������"&
���(��/&9&�&���)�(�)�))(<���	�&%���������=�	<�����%���&(*�2&���4�

(2��&%�&�))�)&

(３) <���	�&%���������=�	<�����%���&(*�2&���4�(2��&%�&�))�)&(���(8����&+���������	&

�!*2&�����4(����(%�&%�&�)!�)(.��7	�&+�	�	%�&��*2&�����!(2��&%�&�444)&

(４) �������	�&+���������	(��!+&����(���&%<&**(�*)4)&

(５) ���#&�&(������7��&1������1��&(�8�		&"��&%�&���(��)(�)!�) ����3����&%���������(��*

8�		&���(��*(�)�)) >/������
����������%��&=���(���8�		&��4(��!(�)��)&

(６) ��%�&%�&�!)(�**�)&(��%�&%�&���(�**!)&

(７) �������	�&+���������	(��!+&����(���&%<&**(�*)4)&

(８) ���(+���������	�&
�����%�����	��%���&(�*)+&�&�!*(�)��)&

(９) �������	�&+���������	(��!+&����(���&%<&**(�*)4)&

(�4) 1��&

(��) 1��&

(��) 1��&

(��) /������
����������%��&=���(���8�		&����4(�)��)&

(��) 近時の判例として, "���.���? ����� %�&�&1��(�*4%��&"��&��!�*(!��(�)�4)&(@�����7�&


����� ,����%�&(1��&(!��2&��)��()�*(���%�&�)*�)&

������ ��	�
������

!�



(��) ������	�
������������������������������	���(����)単なる意匠 (������), 構成 (����

������), 生産方法の考案 (�������������� �
�� 
�����) を目的とした雇用については, 特定の発明を

目的とした雇用ではないとする｡

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

(�*) 学説上, 使用者の特定の発明を明示の目的とする雇用 (�����+���� ������,������������� ���
����

�����+�������� ���) としている場合を特定の発明を目的とした雇用 (����� ����������������+����) と定

義する｡ 使用者の特定の発明 (�����+�������� �������������) は, 使用者の命令と使用者の費用によってな

された発明 (������
��
���������+��-���.����
���,�����) と定義される｡ /����0�1
�0���

2� ���  ��2������ $����+��3����������*	�
�'2��!4��!4��4*(���))

(��) 多くの判例が黙示の合意 (�������
��������) を根拠にする｡ 黙示的な当事者間の意思の合致 (5�������

� ��������6) があったかどうかの判断基準は, 必ずしも明確ではなく, 従業者と使用者を取り巻く状況を

総合考慮して決められることが多い (������������������
���+� ��������
����)｡ 例えば, /�(
����


��/�(�!�7���**(*���������) では, 従業者の特許を使用者の譲渡する旨の黙示の合意の存在が

否定され, 使用者にショップライトのみ認められたケースである｡ 裁判所は, 黙示の合意が認められる要件と

して, 勤務時間を会社の機械等の開発のために用いるという契約のみでは不十分であり, 従業者の受けている

賃金が, その発明をなすための労働の対価であるということを示すなんらかの証拠を必要とし, 従業者の行っ

た創造的労働の結果が使用者に帰属されることが使用者, 従業者ともに理解していたこと (慣行も含まれる)

をあげた｡

一方, '������7
����" �����
�(��7	����!)(�	�3����)�)) は従業者により, 在職

中に, 使用者の寄与により使用者に関係のある発明がなされたケースであるが, 会社に関係ある発明は譲渡す

るとの慣行があり, 既に対価たる賃金と引き替えに発明を譲渡していることを理由として, 黙示の合意を認め

た｡ 	��
����8�����������/+�
��4&$��*�*)4�3�����(	�������4

すなわち, 黙示の合意が成立するには, ①当該従業者が使用者のために発明的能力を働かせるものであった

かどうかである (9
���( : 	������" ����1
�����!�&;�**����;�����4(	��������)｡

したがって, 特定の発明を目的とした雇用にある従業者は, 黙示の合意が認められる｡

また, ②当該発明は使用者に譲渡されるという慣行があり, そのことを従業者が知り, 黙認していたという

事実が確認される場合は, 黙示の合意が成立する｡ 既に譲渡しているという行為も有力な証拠の一部となり得

る｡ #�����
�	�
+������
��+�*&$�������"
�����(	��<��������)｡

したがって, 在職中, 黙示の合意がある (�������
�������������
�� ��������� � ��������+�

����) 場合, 使用者は発明譲渡に関する特別な合意を必要とせず, 衡平法上, 発明譲渡を強制 (���
�����

���
�
������������.���+) することができる (%��������������: ���������"
�����)7

	�����(�&<����)
  -�!!7����*(���������) ｡

ただし, 黙示の合意の成立する要件については, かなり厳格なものであり, 既述の特定の発明を目的とした

雇用のように既に発明が目的となっている雇用のような場合にのみ成立する｡

(��) 使用者は, ただちに当該発明にかかる特許についての法的な権利 (���
������) を要求できないが, 特許を

使用者に譲渡するという従業者の黙示の契約上の義務 (�����+��-�������������
���
������
�������
��

��������
�����) から生じる衡平法上の権利 (�.���
��������) を得ることになる｡ 	���=��������
�0

$.��������4�	1>(9&#) *)��*!�(�&�����)

(�4) この場合は, 発明をなすという限定された目的とする雇用契約, 労働関係があるからであり, 特定の発明の

ために, その従業者のもつすべての発明的能力を使用者に供給すると解される｡ )#�������;
�0����

1
�����	����*��
�)����� (������!�)	���
����	��������������	�
������*�	�)����

	�%��(���4)?����������	�
���(���!) �!4�	)�!��!���������	�
��
��1
������1��0

(���)) �!)�	���))	��������"
������" ���������"
��
����(���*) �!7 (��) *���

/�������������	�
���(����) ��7 (��) ��!�������	�
������������������������������	

������ ��	�
� [��������]
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�������(����)�

(��) 	
��������������	
��������������	
�����	����
�����(�����������������) は, 従

業者のしたすべての発明は, 使用者のためになされているのであり, その根拠は使用者とそれに対して�  ド

ルを支払うという雇用契約を締結しているからであるとする｡

(��) なお, !�
��!"���� #�����!�
���	
�
�	��$�����
���	$�� ���%� %  �は, 従業者が前使用者とが雇

用契約を締結していない場合でも, 従業者が特定の発明を目的として雇用された事実, 特定の問題を解決する

目的で雇用された場合�従業者は特許権の譲渡義務を負うとする｡

��年以上前から���� 	�!�
��###と&��'$�!�
��は父の会社である!�
��!"���� #��で働いていた｡

!�
��!"���� #��と取締役兼役員の���� 	�!�
��###と&��'$�!�
��は, 雇用契約の締結をしていな

かった｡ ����は当該会社で雇われている間に発明をなした｡ その後, 両者は同業他社である#��
�����

(��'!"�����へ移った｡ 会社は, 兄弟の営業秘密の不正利用及び信認義務と黙示の契約違反による発明の

特許権譲渡の取消を主張し, 兄弟と#(!に対し訴訟を提起した｡ 予審法廷は営業秘密を除いて, 被告側のため

に即決裁判を是認した｡ そこで, !�
��!"����は控訴した｡

	��)���判事は次のように判示した｡ 元来発明は発明者の財産であり, 事実によれば発明を譲渡しなけれ

ばならないという意味はなく雇用されていた｡ むしろ, 職務発明における使用者の権利については, 雇用契約

によって決定されるべきであると｡

しかしながら, 雇用契約は黙示でもよいとする｡ 裁判所は ｢特定の発明ないしある特定の問題解決の職務を

負う義務がある場合, その履行によってなされた発明は使用者に属する｣ と判示した｡

その上, 裁判所は従業者が特定の発明ないしある特定の問題解決を目的として雇われていない場合において

も, 使用者が発明に対し寄与している場合には無償で当該発明を利用できる ｢ショップライト｣ を有するとし

た｡

父である!��*��!�
��の宣誓供述書には, ����を ｢研究及び開発に従事させるために｣ 雇っていた旨

の主張があった｡ 研究及び開発による特別報償金の証拠も, 予審法廷へ提出されていた｡

また, 裁判所は, すべての役員, 取締役は誠実に (�+

�,��-) かつ最善の信認のために (��-�.���

��������
,�-��,�*���") 行動する必要があるとする｡ ｢このような信認義務は当該発明が会社に雇われ

ていた間に成し遂げられた場合, また会社の業務に関連する場合は役員, 取締役に当該特許の譲渡の義務を負

わせる｣｡

(��) &������/����"���$�����	��0�����(�� �)�(����+�#�����&
����+�����#
)�������0������

��0����(��00)�

(��) !���1������	-�
����
"2��1*�.��	
����������� �(����	�����0)�(�) ��� ��本件は, チー

フエンジニアの特許権の所有の主張は却下された事例である｡ 原告1����は被告のガスタービン会社のあるプ

ロジェクトのチーフエンジニアであった｡ 会社は2�航空機会社のために請負をしていた｡ 当該プロジェクト

はジェットエンジンのタービンファンの翼に関する研究を委託するつもりであった｡ このプロジェクトの間,

原告1����は自宅にてこの問題を解決する発明をなした｡ 1����は総括管理者にその概略を述べ, 1����と会

社の従業者とでそのアイデアを改良した｡ ついに会社は発明を完成させた｡ その後, 1����と総括管理者は当

該発明の特許申請を行った｡ しかし, 会社が発明の権利を帰属することを主張したため, 1����は, 自分が正

当な権利を有する所有権者であるとし, 訴訟を提起した｡

予審法廷では1����が勝訴した｡ しかしながら, 控訴院では破棄した｡ 控訴院は会社は ｢2�のために翼の

前縁の部品の一部を発明するという1����の指揮命令｣ があったことを言及した｡

そして, ｢1����はこうした職務があったのであるから, 会社は1����が目的を達成し, 発明の改良したこ

とに対する報奨や特許使用料を1����にした上で｣ 黙示ないし明示の契約の下 ｢会社は当該発明の特許権を有

する｣ とした｡

(��) 3��'��4*��53�
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(��) ������	�
������������������������������	���(����)

(��) ����

(��) ����

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

	�
���(��"�)����	)*������

(��) しかし, この見解に対する反対論もある｡ 	�
��
��)
����)��/�+"�	#�(���") (第二審) は, た

とえ, 発明を目的とした雇用であるからといっても, 即使用者に属するものではなく, 従業者に帰属する場合

もありうるとして, 使用者はショップライトのみを取得するのみであるとしている｡ 本件は, 原告 ()��/)

は訴外01����に雇用されている間に発明をなし, 自らの名前で特許を取得した｡ そこで, 原告は被告会社

に対し, 自己の特許の侵害を理由に, 差止と損害賠償を請求した｡ 被告会社は反訴として, その特許は自己の

ものであると主張して, その特許の譲渡を請求した｡ 第一審においては, 単に雇用されているという事実のみ

では, 自己の関係している機械の改良をなした場合, 自己の財産として特許を取得することを妨害されるもの

ではないが, もしそのような発明をなすべく雇用されたのであれば, 彼はなすべきことをなしたに過ぎず, そ

の特許は使用者に帰属するとされたものである｡ 第二審は, ��の特許または出願中の権利を二つに分けて論じ,

被告会社へ発明を譲渡する旨の第一審の判決を破棄した｡ この点, 従業者の保護の観点から	���!���事件

を大きく上回る判例である｡ しかし, その後上告審において, 	���!���事件に反するとして破棄された｡ し

たがって, 発明を目的とした雇用から生じた発明は, 使用者に帰属する判例は定着したといえる｡

(��) 	����(�2
��������3�4���5���+�(��������")

(��) 	���
����6������4��!
��� 7
�6�������������5��"��(5��������+)�&�����������
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(�") 8�����(,
���!���9 :4��--�������	�
����+��	#���#��(����)

(�#) �����(%���--�6�!�/������"�	+"(����)�.��������
�/%8����������	)*(,$0)

�"���+�(�$�����)

(�+) 0(
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(��) 	����(�7��� �
�6���9 -��������&�������5���#�(��4�������)

(��) 一般に, この雇用によりなされる発明を7����
�����������という｡

(��) 5��/�����
����"�
�"�

("�) 	���
��������/�)
�/���-�'��! '��-�(4���'%!��� ������������#�	�
�2-��+���+�#<��

(���")

("�) &����
��	��
�
�����2���� ����"��	�+����	������+�+�2%���+(���+)

("�) 	����(��
�(������3��������	��+����(���+)このカテゴリーは, 特定の発明を目的とした雇用

と発明を期待されない雇用とによって発達したものである｡ ������	�
�����������������������������

�	���(����)

("�) 6�����������	�
����"�+5����++�����(������+�)�.���=���	������(0������������������

5	���+�+�+��(%�)
��+")従業者が使用者の資本 (!
����
�) や設備 (
����
���) を用いた場合,

発明の実施のため排他的権利を使用者に与えなければならない (!���
�����4���!��� ��
����1�������

��(4�����
������4����������)｡ ������	�
������������������������������	���(����)

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

("#) 6�����������	�
����"�+5����++�����(������+�)

("+) .���=���	�����(0�����������������5	���+�+�+��(%�)
��+")

("�) ,
����&��
�������2��/3������
�-���"��(������0����+�)

("�) ,�3����>���!
�(����) #�5 (��) ���は, 使用者が従業者に対して一定期間賃金を支払い, 製品の

改良に寄与した場合, 明示の約束がない場合に限り, 在職中にその従業者が行った発明は, 使用者に帰属する

������ ��	�
� [��������]

��



とした｡ 例えば, 従業者たる発明者が, その技術と労力を使用者の機械・工程または生産品の改良完成につく

す職務にある場合や発明された特許が従業者により, その雇用期間中に仲間の従業者の助力を受け, 使用者の

機械, 道具, 資材を用いて進められた場合も適用されるとした｡ ����������	
����������(����) ���

������������������������������(����) ������参照｡

( �) ��	
����������(����) ������������!� 

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

(��) %$�������

(��) %$��

(��) %$�������

(� ) %$�������!��

(��) %$�������

(��) 近時の判例も本判決を踏襲するものも少なくない｡ 特定の発明を目的として雇用されておらず, また特定の

職務に就いていなかった従業者のなした発明は, 使用者に帰属すると判断されたものとして, �#��&'��

(�����&��	��) *�
+
��������� ��� � (��'�������)�&������������������(����)

(��) ����,���-���.���) /#$$�����0�������������(��'�������)

(��) *���-�"����
��!���1�2�����'�	��
'���3�4	��-������������5.'������3	���������������
�!

4����
���4����������������#��������������-6����4���%������&�#��	��	���-7�#���������

(��� )

(��) �������������1"���1���/�3��4 3��/�
'���3*4	��-��%���������������8/���������!��

(��� )

(��) 8����&�-��������������� �����������  (����������)

(��) ,��������������������� ��� ��(����)

(��) ���1�#	������ �����

(��) 従業者が特定の発明を目的として雇用されていなくても, 特定の発明を職務として発明をなした場合, 使用

者は当該発明の権利を有する｡ �#��&'��(�����&��	��)*�
+
��������� ��� � (��'�������)

(� ) /�$������0&���4�&1���(		"�������(����)

(��) 0������9����-���(		"��������(����)

(��) ここにいう信認義務を負う従業者とは, 取締役等の役員をいう｡ わが国においては商法上の問題になると思

われるが, 職務発明をめぐる労使間の利益調整・配分について, 雇用上の地位によって判断される場合の一分

類として体系づける必要があるため, ここに検討することにする｡ なお, 一般の従業者の在職中・退職後の信

認義務については, 石橋洋 ｢労働契約上の競業避止義務｣ 季刊労働法���号� �頁以下が詳しい｡
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(��) 6������:���4�����������("0�������)
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����#4	��
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���(		�����������/	�����(����)�(���&�����<�������%�&�2�1����0������������

(		���������������/	���������(����)

(��) ｢他我, 分身｣ の意である｡ つまり, 自己と同一視されるべき者, 例えば船舶の航海中, 船長は船主の��!

���!�
�であるというように用いられる (鴻, 北沢編 『英米商事法辞典』 (����年・商亊法務研究会)  �頁)｡

(��) 信認義務については, 州の会社法に規定がある｡ ただし, 州によって信認義務の範囲は異なる｡
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(��) ������	
�������������	���
��	���(�	���	����) のケースでは, 発明者は単なる従業者では

なく, 社長かつ総支配人で取締役の一人であった｡ 裁判所は, 諸般の事情から発明者は社長かつ総支配人で取

締役の一人として高給を受けており, 結局のところ会社の他の自己 (�������) にほかならないとして両者

間の信認関係を認め, 使用者は特許権を有することを認めた｡ 本件の場合, 従業者が自ら特許権を得るのは明

らかに衡平上反するものであり, 信認義務に反する｡ 州の会社法の見地からも妥当と思われる｡ �������
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(�$) ��%�&��� ���������
	
����������	
���	��'����
��(� ����) 
���*��+�����������)',���-.

��+�,�
��/�) 
���',���-��0������
����	��&������������!��+�/���	
#"�(!�"$)�1����	, 2�

3���������	��
�!#$	
$�"�は, もし裁判所が現代の趨勢 (,�����
����) に従い, 従業者が発明をな

す時に用いた使用者の資本の利用を無視するならば, ショップライト主義は, 推定される当事者の意思を思案

(������
) するほかないとする｡

(��) ��	���-4��
�������	����-�$������#���(#�����!�#�)�

(!��) 政府従業者について, 政府が'5��
���6����により得るのは, ショップライトのみならず, 従業者のな

した発明の特許権も得る｡ 7���8	��	���������	��""!����!�!��!��9�7�2�:�!��(�
 ����!���)�

(!�!) 裁判所が, ショップライトには排他性があると判断した唯一の判例は, '�
����)�����
	����'�
��

�����#��"!;�<�'=�"�"�(�
�� �;�<�!$�#) である｡ 本判決によれば, 特許が与えられた発明が,

在職中に使用者の工場で実施されており, 使用者の弁理士により従業者の名で特許が取得されたような場合は,

使用者はその特許につき撤回不能な, 排他的実施権を有するとされた｡

(!��) ��'�,��->1 �
�/����%�� ����)������������?	��	�2�@��>+�) 
������"����!"��(����

���!��#)�

(!�#) 3	�)�����3�@�

(!$$�) !!�9�7�����において, 裁判所は, 会社に対するショップライトが事実か

ら生じるとしても, それはその会社のみに限られたもので第三者に譲渡できるものではないとした｡ そして,

裁判所は会社は解散し, その後, 株主は新会社を設立し, 前会社の事業を承継したが, 譲渡人のショップライ

トは譲受人 (新会社) に移らないとした｡ �������/�������������-�	���1	����$$�����+��?���

+	��> 4����(!$$$) #"�����$��&�@���������	�/�������(!�!�) �"����#�"�

(!��) ;���7�)�	�&��������������� 	.��	��;������"�������#(&�1�&�2	�!�#!)�

(!�") 1�
 ��)
��.�����-��)������8����-��$��"���"��(�
 ����!$�")�

(!��) ��	��?�-����������2	�?��)������"����!!"$(�
 ����!�$#)�7���	����% �,�������,����	�

%��	�������!��������#���$(�
 ����!���)�

(!��) +	��> 4����-�����+��?��!"�9�7�!�#(!$�#)�7��������	�2	��
�������+�	,����$������

(!�
 ����!�##)����
�����������9�7���#(!�#�)�

(!�$) なお, ショップライトの実施について, 場所的な制限をする判例もある｡ 7��'�)��/�@�����/�@������

;�1���#�!��1���!(7��!���)�4���?�����% ��	-���
����;�@ A��?�������(����7�&�;�A�

!$$�)���
-��4��
������!���(&�7�;�A�!��$)�しかし, 場所的制限の範囲は不明な点も多い｡

(!��) 3���-%��7��,,������	�(!$�$) �$�,�&�����$��"��は, ショップライトの期間について, 発明

者が継続して使用者に雇用されている期間のみショップライトの有効期間を限定するような制約は無効である

としている｡

(!!�) % �&����	
��)�����4	�
�,�������
	��	�?	)�����(!��$) ��� (��) !����!��$�は, ショッ

プライトを使用者の業務の範囲内に制限するならば, 時代の趨勢や技術進展により新規事業を立ち上げる際に

当該発明に関するショップライトを利用することができなくなり, 不具合が生じるとする｡ また, 裁判所は,

ショップライトを使用者の業務の範囲内に制限することによって, 実質的に当該発明の価値を低下させてしま

うことになり, 産業の振興の観点からも問題であるとし, 使用者の業務の範囲内については, 現実の業務と将

来予定されている業務も含むとした｡

(!!!) 3������9��
��7
	
���#�������$$("
 ����!���)�

(!!�) ����;
�����7 	��(!��")���9�7�2�:�#�!	
#�"�7��	�������, ����,��
�����(!���)�

��7�����#�

(!!#) 4��@���6��	�&������)> '5����	
�������#������$���$��(&���� �!���)�ただし, 使用者の業

務範囲外の販売等は認められていない｡ 7���'�)����	��?�-����������2	�?��)������"����!!"$�!!��
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(���) ショップライトは, 一般の契約, 雇用契約以外の契約の場合も適用されている｡ ������	
�����	����

���������������������(�����������)�

(���) ��� ���!���"��(����) ��� (��) #�#�は, 従業者が労働関係, 雇用の性質, 勤務時間中に発明をな

したこと及び使用者の寄与等を利用したことは, ショップライトを使用者に与える要素となるとした｡ さらに,

裁判所は, 従業者が黙示または明示的にショップライトを認める発言をした場合もショップライトは認められ

るとしている｡

裁判例によると, 従業者が特許を取得後, 使用者にショップライトを認めるのが多い｡ 裁判所は�		��

$��� �%��� &'��(��%����(����)�において, 次のとおり判示している｡

すなわち, ｢賃金を受ける従業者が, 使用者の寄与を用いて, 発明をなし, そしてそれを実用化し, 使用者

に対しその発明に関するショップライトを承認した場合・・・この承認後は従業者から損害賠償の訴えを提起

することも禁じられるとされる禁反言 ( &��)) 	) の原則が適用される｣ とした｡

(���) それ以前は, 発明者たる従業者が, 自己の発明について, 憲法の下で絶対的な権利を有していた｡ %  '

� ����� ��	���*��	��� ��� ����&��#�(����+�*��������)�

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

�����(*�*�1�2�����)�したがって, 使用者の寄与が当該発明ではなく, 特許取得にあった場合 (*�� 	��

%	�&&3%�� ��� 	�%�  	4 2���������������(�����������)) や従業者のなした当該発明が使用者の

業務範囲に属していない場合 (1  � ��	����.����� ������ �������(����#(�&�������(�)) は,

使用者にショップライトが認められない｡

(���) �����%�))����(!�*�.������)�

(���) 25������((�

(��() 特段, 明示の合意ではなく, 例えば, 従業者が使用者の業務にその発明を導入した事実でも認められる｡

%  '���5 ���/������	���5����� ��	������#((���������(�)�

(���) ��)/�������%���)'��$�%���6���������(����)�%  �	&�'��� 7�	�����0
"�����������8
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(���) $��� �%��� &�&�*�5�	� ����� �& ����)����$�%��#�'���'�#$%�6���'���(����)�

(���) %  '0�)������0 ����'���$�%����'���(����)'-�� 4���	 
�����-��� (����)'��($�%����'

.�������9��� �&���(����)'���� ������

(���) $��� �%��� &�&�*�5�	� ����� �& ����)����$�%��#�'���'�#$%�6���'����

(���) *���	�%����&�"'��� ��&'% �����(�(����)�

(���) ����&�)����� ���������

(��#) なお, ある学説では, 発明者に対し, ｢逆ショップライト｣ (� � �& &��)�����) を与えるべきであるとす

る｡ ｢逆ショップライト｣は, 使用者に譲渡した当該発明に関する特許について, 実施料無料で (��
�	�
3��  ),

非排他的 (���3 :�	�&�� ), 単独のみ譲渡可能な (&���	
3����&� ��5	 ) 権利であるという｡ この権利を採用

すれば, 発明者は発明の価値にもとづいて対価を求める交渉を可能にするという｡ 0�� 		&�)������ �����

����
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