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司法試験 知的財産法 平成21年 第１問 
問題文 

 Ａ社とＢ社は，新型インフルエンザの感染の有無を検査する試薬を共同開発するこ
ととし，Ａ社の従業員甲とＢ社の従業員乙が，共同研究を行い，α試薬を発明した。
Ａ社の勤務規則には，従業員が発明をするに至った行為がその職務に属するときは，
当該発明についての特許を受ける権利はＡ社が承継する旨の定めがあった。また，Ｂ
社の勤務規則にも，これと同様の定めがあった。 
 以上の事実関係を前提に，以下の各設問に答えよ。ただし，各設問に記載した追加
的な事実関係は別個の独立したものである。 
 

〔設問１〕 

  甲は，α試薬の発明について一緒に特許出願をしようと乙に持ちかけたところ，
乙は，乙の特許を受ける権利はＢ社に帰属するので，特許出願はＢ社で行いたいと
述べた。しかし，甲が甲及び乙の名義で特許出願をすることに固執した結果，甲と
乙が共同でα試薬の発明について特許出願をした。 

 １．Ａ社及びＢ社は，甲又は乙に対し，どのような請求をすることができるか。ま
た，甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。 

 ２．甲及び乙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた後，Ｂ社がα試薬
の製造販売を開始した場合，甲は，Ｂ社に対し，α試薬の製造販売の差止め及び
損害賠償を請求することができるか。 

 

〔設問２〕 

  甲は，α試薬について，共同研究に関与していなかったＡ社の同僚の丙に評価を
求めたところ，丙は，無断で，α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をし
た。 

  甲，乙，Ａ社又はＢ社は，丙に対し，どのような請求をすることができるか。ま
た，丙が前記特許出願について特許権の設定登録を受けた場合はどうか。 

  α試薬の発明を自己の単独発明として特許出願をしたのが，丙ではなく，甲であ
った場合と対比して論ぜよ。 
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解説 

第１ 現場における思考過程 
１ 設問１小問１ 
  本問は，従業員が発明を完成させていること，Ａ社及びＢ社の勤務規則に特許を
受ける権利の承継に関する規定が置かれていることから，まずは職務発明該当性が
問題となることを分析できる必要がある。また，発明を完成させたのが甲及び乙と
いう複数名であることから，特許を受ける権利等が共有に係ることにならないかと
いう点にも意識を払いながら分析していく必要がある。なお，職務発明に関する規
定は平成 28 年に改正されていることから，答案及び解説も改正後の規定に基づき
検討していくこととする。 

  甲及び乙が本問発明について共同で特許出願をしているが，本問発明が仮に職務
発明に当たるのであれば，特許を受ける権利の承継に関する規程が勤務規則におか
れている本問においては，使用者等に当たるＡ社及びＢ社が特許を受ける権利を原
始取得し得ることとなる（35 条３項）。そのため，本件発明が職務発明に当たるか
を 35 条１項の要件に照らし検討すべきことになる。本問の事情下においては職務
発明に当たることに問題はないため，35条３項により本件発明の特許を受ける権利
はＡ社及びＢ社が原始取得することになる。 

  そのため，甲及び乙による出願は冒認出願となるから，その場合において特許を
受ける権利を有するＡ社及びＢ社が何をなし得るのかを，出願段階と特許権設定登
録後とに分けて検討することになる。 

  まず，特許権の設定登録後においては，特許を受ける権利を有するＡ社Ｂ社は，
それぞれの持分に応じて特許権の移転登録を請求することができる（74 条１項）。
これに対し，出願段階においては，冒認出願の場合についての救済規定は置かれて
いない。もっとも，裁判例においては，特許を受ける権利を有する者は，冒認者に
対し，特許を受ける権利の確認請求をした上で，確認判決謄本を用いて出願人の名
義変更を行うことができるとされているため，そのような考え方に言及していくこ
とが必要となる。 

２ 設問１小問２ 
  特許権の設定登録を受けた共有者の一人甲が，Ｂ社に対して差止請求及び損害賠
償請求をすることの可否について検討することになるが，前提として，共有に係る
特許権の共有者がこれらの請求をすることができるのかを論じておく必要がある。
差止請求については保存行為として，また，損害賠償請求については可分債権とし
て，それぞれ単独で行使することができると考えることになる。 

  その上で，Ｂ社によるα試薬の製造販売行為は，物の発明である本問発明の実施
行為（２条３項１号）に当たるため，特許権侵害となるから，甲による請求は認め
られるとも思える。もっとも，Ｂ社としては，甲は冒認出願者であることから，
123 条１項６号の無効事由があるとして，権利行使阻止の抗弁（104 条の３第１
項）を主張することが考えられる。 

  もっとも，本件発明についての特許を受ける権利はＡＢの共有に係るものである
以上，無効審判請求をするためには共同で請求しなければならない（132 条３
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項）。そのため，侵害訴訟の場面においてもＢが単独で無効主張をすることができ
ないのではないかが問題となる。この点については，冒認出願の場合の無効主張権
者につき規定する 104 条の３第３項は，無効の主張権者について利害関係人に限ら
れない旨を規定しているにすぎず，単独で無効主張をできるかどうか（132 条３項
との関係）については何ら規定していない。しかし，同条は，無効な特許権に基づ
く権利行使を認めるべきではなく，また，侵害訴訟において特許権を無効にするわ
けでもないことから，無効審判請求をすることができない者についても無効主張を
認めた者にすぎない。このような趣旨は，単独では無効審判請求をすることができ
ない者についても同様に妥当するから，132 条３項の規定にかかわらず，Ｂ社は無
効主張をすることができるというべきであろう。 

３ 設問２ 
  発明者以外の第三者丙による冒認出願の場合についての，特許を受ける権利を有
するＡ社及びＢ社ないし発明者甲及び乙がいかなる請求をすることができるかを論
じていくことになる。 

  まず，Ａ社及びＢ社の請求については，甲及び乙により冒認がなされた場合と同
様であるから，特許権の設定登録後については特許権の移転請求を，出願段階にお
いては特許を受ける権利を有することの確認請求及び出願名義変更手続について述
べていくことになる。さらに，無効審判請求をすることも一応考えられるので，一
言言及しておくと良い。 

  これに対し，発明者甲及び乙からの請求については，そもそも特許を受ける権利
を有しないのであるから，何らの請求もすることができないことになる。ただし，
丙は自己の発明として特許出願をしているから，発明者名誉権に基づき発明者の氏
名を甲及び乙に補正するよう求めていくことが考えられる。このような請求につい
ては，裁判例（大阪地判平 14.5.23【百選 27】）もあるところなので，これを踏ま
えて論じていくことになる。補正主体は「手続をした者」（17 条１項）すなわち出
願人である丙に限られるから甲乙自身で補正をしていくことはできないが，発明者
名誉権に基づいて甲乙が丙に対して発明者の氏名を補正するよう求めていくことに
なる。 

 
第２ 重要論点 
１ 発明者名誉権 

 発明者名誉権（大阪地判平 14.5.23【百選 27】） Ｃ  

発明者から特許を受ける権利を譲り受けた者が，願書の発明者
欄に自己の名前を記載して出願をした場合に，真の発明者が発明
者欄の記載の補正を請求することができるか。発明者は，補正を
することができる「手続をした者」（17 条１項）に当たらないた
め，そのような補正が認められないのではないかが問題となる。 
この点について，特許法には発明者の名誉を尊重することを前

提とする規定（28 条１項，64 条２項３号等）が置かれているこ
とからすれば，発明者は，発明者名誉権を取得するというべきで
ある。そこで，発明者は，発明者名誉権に基づく差止請求とし
て，願書の発明者の記載の補正請求をなし得ると解する。 

 

論 証 
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第３ 関連判例 
   大阪地判平 14.5.23【百選 27】 

  



司法試験 知的財産法 平成 21 年 第１問 出題趣旨 

 

 67 

出題趣旨 

特許を受ける権利は発明者に原始的に帰属するが，当該発明が職務発明（特許
法第３５条第１項）に当たる場合には，あらかじめ契約，勤務規則その他の定め
により特許を受ける権利を発明者の使用者等に承継させることを定めることがで
きる。 
特許出願後の特許を受ける権利の承継は，相続その他の一般承継の場合を除

き，特許庁長官への届出が効力要件とされ（特許法第３４条第４項），また，特許
権の移転は，相続その他の一般承継の場合を除き，登録が効力要件とされる（特
許法第９８条第１項第１号）。なお，特許を受ける権利の承継の届出（出願人名義
変更届）は，譲受人が権利の承継を証明する書面を添付することにより，単独で
行うことができ，また，特許権の移転登録手続は，譲渡人と譲受人との共同申請
によることを原則とするが，移転登録手続を命じる判決によるときは譲受人が単
独で行うことができる。 
そして，特許を受ける権利又は特許権が共有に係るときは，各共有者は，他の

共有者の同意を得なければ，その持分を譲渡することができない（特許法第３３
条第３項，第７３条第１項）。以上を前提に，本問は，共同発明が職務発明である
場合の法律関係を問うものである。 
設問１の１では，α試薬の発明は，甲及び乙の共同発明であるとともに，甲と

Ａ社との関係，乙とＢ社との関係ではそれぞれ職務発明となることを把握した上
で，Ａ社及びＢ社がα試薬の発明の特許を受ける権利を承継するかどうか，承継
するとした場合あるいは承継しないとした場合に，Ａ社及びＢ社は，甲及び乙に
いかなる請求をすることができるかについて，本問の事実関係に即して論じる必
要がある。Ａ社及びＢ社が特許を受ける権利を承継するとした場合には，後記の
最高裁判所の判決を踏まえた論述が求められる。 
設問１の２では，甲のＢ社に対するα試薬の製造販売の差止請求及び損害賠償

請求の可否を論じるに当たり，Ｂ社は，職務発明に基づく通常実施権を有するか
等について検討する必要がある。 
設問２は，共同発明について冒認出願がされた場合における真の権利者の救済

手続についての理解を問うものである。特許出願をした特許を受ける権利の共有
者の一人の承継人であると称して特許権の設定登録を受けた無権利者に対する当
該特許権の持分の移転登録手続請求を認めた最高裁判所の判決（最判平成１３年
６月１２日民集５５巻４号７９３頁・生ゴミ処理装置事件）を踏まえた論述が求
められる。 
論述を展開するに当たっては，発明者でない丙が無断で特許出願をした場合と

共同発明者の一人である甲が無断で単独出願をした場合との対比が必要となる。
なお，設問では甲，乙，Ａ社又はＢ社の丙に対する請求について問われているの
で，設問１の１で検討したように，Ａ社及びＢ社がα試薬の発明の特許を受ける
権利を承継するか否かが論述の前提となる。 
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模範答案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１ 設問１小問１について 
⑴ 設問後段について 
  特許権の設定登録を受けている場合，Ａ社Ｂ社としては，７４条１項
に基づき，当該特許権の移転請求をすることが考えられる。まず，かか
る請求が認められるためには，本件特許に１２３条１項６号の無効事由
が存することを要する。そして，Ａ社Ｂ社がα試薬についての特許を受
ける権利を承継しているのであれば，それぞれ「特許を受ける権利を有
する者」（７４条１項）に当たる反面，甲乙による冒認出願があったこ
とになり，６号の無効事由が存することとなる。 

 ア まず，甲及び乙は，α試薬の発明をした発明者であり，その両者が
特許を受ける権利を有するのが原則である（２９条１項柱書参照）。
もっとも，甲及び乙は各々Ａ社及びＢ社の従業員であるところ，両社
の勤務規則には特許を受ける権利についての承継に関する定めがあ
る。そこで，かかる勤務規則に基づき，甲及び乙の特許を受ける権利
はＡ社Ｂ社に承継されないか。 

  (ｱ) まず，甲乙はＡ社Ｂ社の従業員であり，「従業者」に当たる。 
  (ｲ) また，Ａ社Ｂ社が試薬を共同開発しようと発案して，その従業員

甲乙が共同研究を行ったのであるから，甲及び乙の現在の職務に属
し，「職務発明」に当たる。 

  (ｳ) そして，職務発明の場合には，従業者等がした発明について，あ
らかじめ，使用者等に特許権を承継させる定めは無効とされない
（３５条２項）ため，Ａ社Ｂ社両社における従業員の行った発明に
ついての特許を受ける権利を会社に承継させる旨の勤務規則の定め

は有効となる。 
  (ｴ) そして，３５条３項の「取得」は承継をも含む概念であるから同条

項が適用されることとなり，特許を受ける権利は，甲及び乙の使用者
等であるＡ社及びＢ社が，それぞれ原始的に取得する（３５条３項）。 

 イ したがって，各々の持分に応じ，Ａ社Ｂ社は特許権の移転請求をす
ることができる。 

⑵ 設問前段について 
  移転請求を認める７４条は特許権発生後の規定であり，特許権発生前
における冒認出願に対する救済については何ら規定がない。そこで，特
許権発生前における冒認出願の場合に真の権利者をいかに保護すべきか
が問題となる。 

 ア この点について，真の権利者は，特許を受ける権利を有する旨の確
認訴訟を提起して確認判決を得た上で，確認判決書を用いて出願人名
義変更手続をすることができるというべきである。 

 イ そのため，Ａ社Ｂ社は，上記方法により，特許を受ける権利を確認
した上で，出願人名義変更手続をすることで，出願人として扱われる
ことができる。 

２ 設問１小問２について 
  甲は，Ｂ社に対し，Ｂ社によるα試薬の製造販売行為がα試薬の発明
の実施行為（２条３項１号）に当たるとして，差止請求（１００条１
項）及び損害賠償請求をすると考えられる。 

⑴ まず，本件特許権は甲及び乙の共有に係るものであるが，差止請求に
ついては，保存行為（民法２５２条ただし書）として単独で訴訟提起で

 

２ 

１ 
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の場合と同様，Ａ社及びＢ社は，丙に対し，特許権の移転請求をするこ
とができる（７４条１項）。また，設定登録前である場合にも，設問１
小問１の場合と同様に，Ａ社及びＢ社は，丙に対し，特許を受ける権利
の確認請求をすることになる。 

  さらに，Ａ社及びＢ社は，冒認出願（１２３条１項６号）を理由とし
て，無効審判請求も共同ですることができる（１３２条３項）。 

  なお，甲が出願した場合も同様に，これらの請求をなし得る。  
⑵ 甲乙による請求 
  甲及び乙は，特許を受ける権利を有しないので，特許権の移転請求等
の手段や無効審判請求をすることはできない。 

  もっとも，両者は発明者であるから，丙を発明者としてなされた特許
出願について，発明者の記載を甲及び乙に補正するよう求めることが考
えられるが，発明者は，補正をすることができる「手続をした者」（１
７条１項）に当たらないため，そのような請求が認められないのではな
いか問題となる。 

 ア この点について，特許法には発明者の名誉を尊重することを前提と
する規定（２８条１項，６４条２項３号等）が置かれていることから
すれば，発明者は，発明者名誉権を取得するというべきである。そこ
で，発明者は，発明者名誉権に基づいて，願書の発明者の記載の補正
請求をなし得ると解する。 

 イ したがって，甲乙は，願書の発明者の記載の補正を請求することが
できる。また，甲のみが出願した場合も，乙は，甲に対して同様の請
求をなし得る。                    以 上 

きると解する。また，損害賠償請求についても，可分債権となって各自
単独で行使できると解される。 

⑵ これに対し，Ｂ社としては，特許を受ける権利を有しない甲の特許権
は無効とされるべきものであるから，特許権の行使は認められないと反
論すると考えられる。 

 ア この点について，前述のとおり１２３条１項６号の無効事由が存在
するため，特許無効審判により無効にされるべきといえる。 

 イ そうだとしても，α試薬の特許を受ける権利はＡ社Ｂ社の共有に係
るものであることから，特許無効審判の請求は，Ａ社Ｂ社が共同して
行わなければならない（１３２条３項）。そのため，侵害訴訟におけ
る無効主張についても，Ｂ社が単独で主張することは許されないので
はないか。 

  (ｱ) この点について，特許無効審判の請求とは異なり，侵害訴訟にお
ける無効主張は，特許権の効力を消滅させるものではなく，処分行
為としての性質を有しない。また，無効な特許権に基づく権利行使
を認めるべきではない。そのため，侵害訴訟における無効主張は，
単独でもなし得ると解する。 

  (ｲ) したがって，Ｂ社は単独で上記無効主張をすることができる。 
 ウ よって，Ｂ社の上記反論は認められる。 
⑶ 以上より，甲の上記各請求はいずれも認められない。 
３ 設問２について 
⑴ Ａ社Ｂ社による請求 
  特許を受ける権利を有しない丙による出願であるので，設問１小問１

３ 

４ 




