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日本における特許権・特許を受ける権利の共有法制

紛争回避のための実務的方策
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日本法における「発明者」認定基準
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オプジーボ発明者事件

【第１審】 東京地判令和2年8月21日（平成29年（ワ）27378号）

発明者と認められるためには、当該特許請求の範囲の記載に基づいて定められた

技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに現実に加担したことが

必要である。

【控訴審】 知財高判令和3年3月17日（令和2年（ネ）第10052号）

特許発明の「発明者」といえるためには、特許請求の範囲の記載によって具体化された

特許発明の技術的思想（技術的課題及びその解決手段）を着想し、又は、

その着想を具体化することに創作的に関与したことを要するものと解するのが相当である。
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発明者性認定におけるポイント
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【第１ステップ】
クレームに記載された特許発明のうち、「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」を
抽出・認定する作業を行う。

【第２ステップ】
「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」に対する「着想」又は「着想の具体化」に
対する「創作的関与」の有無を検討する作業を行う。

 「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」は従来技術には見られない部分とし
て把握・理解されている。

公知な部分は「特徴的部分／技術的課題及びその解決手段」とは認定されない
傾向にある。

「着想の具体化」に至る過程の個々の実験の遂行に研究者として現実に関与し
た者であっても、その関与が、特許発明の技術的思想との関係において、創作的
な関与に当たるものと認められないときは、発明者に該当するものということはでき
ない。
×現実の関与 〇創作的関与

「着想」は、相当程度具体的なものである必要があり、抽象的に技術的問題点や
解決手段の方向性を示す程度のものでは「創作的な関与」に当たらない。



日本法における真の発明者に対する救済手段
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冒認・共同出願違反に対する救済手段
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冒認・共同出願違反に対する救済手段

平成23年改正前の特許法

 登録済みの特許権に対する移転請求は困難である。

 無効審判請求による救済のみで実効的といえるか？

平成23年改正法（平成24年4月1日施行）

 特許権移転請求を行うことにより、特許権移転請求が可能と
なっている。

 無効審判請求も可能である。
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日本における特許権・特許を受ける権利の共有法制
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日本における特許権・特許を受ける権利の共有法制
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【米国法との差異】
 各共有者は、持分譲渡・第三者に対する実施許諾を当然に行うことはできない。
 共有者の同意を得ずして、第三者に対してなされた持分譲渡・実施許諾は効力を生じ

ない。

【米国法との差異】
 各共有者は、第三者に対して単独で差止請求権行使可能である。

特許法73条（共有に係る特許権）
1 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、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することが
できない。

2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 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、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を
許諾することができない。

共有者A

共有者B

第三者
単独で差止請求可能！



紛争回避のための実務的方策
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紛争回避のための実務的方策

【共同研究成果に係る発明の取扱い】
 紛争回避を図るためには、前提として、共同研究成果に係る発明の取り扱いとして、

以下の各フェーズが存在することに留意しておく必要がある。
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発明の創出

通知

発明者認定

権利帰属

出願

実施

処分

Q：発明創出後、速やかに関係当事者に通知がされるか？

Q：創出された発明についての発明者認定をどのように行うか？

Q：発明者認定とは別に、特許を受ける権利の帰属をどうするか？

Q：発明を出願するか？いずれの当事者が主導するか？

Q：特許を受ける権利／特許権の実施条件をどうするか？

Q：特許を受ける権利／特許権の譲渡・ライセンス条件をどうするか？



紛争回避のための実務的方策

【デフォルトルールに委ねることのデメリット・リスク】

 創出された発明を適時適切に覚知し難い。

 発明者認定に関する各国ルールが相違する。
（予測可能性／安定性に欠ける）

 スムーズな出願に基づく十全な権利化を図り難い。

 発明の安定的な実施基盤の確保がし難い。
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紛争回避のための実務的方策

【契約によるルールの明確化】
 紛争回避を期す観点からは、可能な限り、各フェーズにおいて契約により一義的・明確

な取り決めを行っておくことが望ましい。
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発明の創出

通知

発明者認定

権利帰属

出願

実施

処分

A：発明創出後、速やかに関係当事者に書面により通知

Ａ：各当事者（機関）が所属する各発明者に届出を義務付け、発
明者間において①発明者、②貢献割合を協議の上で書面化

Ａ：（前提）発明者が所属する各機関に原始帰属・承継取得
パターン１：発明者認定結果に基づいて所属先機関に単独帰属又
は共有とするパターン
パターン２：発明者認定とは関係なく、各所属機関が合意により共有
化するパターン

Ａ：出願契約書により、①出願するか否か、②出願先、③出願作業
主導者、④出願費用、⑤オフィスアクション対応ルールを合意

Ａ：（典型例）企業による独占的実施
→アカデミアに対する実施料支払

Ａ：（典型例）企業による安定的実施の観点から、
①企業による譲渡・ライセンスの自由度を確保する合意
②アカデミアによる譲渡・ライセンスは企業の同意を要する合意
→アカデミアの権限制約に対する報償



ご清聴有難うございました。
E-mail: shigetomi@ohebashi.com
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