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論　　説

改正特許法35条の実務上の留意点

　抄　録　職務発明制度は，平成15年の最高裁判決１）以降，発明者への高額な対価支払い命令が相次
ぎ，平成16年の特許法改正によって手続的要件の重要性が示され一定の改善をみたものの，産業界に
とっては，相変わらず予測不可能な状況が続いていたことから，平成25年初めより，職務発明制度改
正の機運が高まり，政府に対して提言等を行った。その後，「産業構造審議会知的財産分科会特許制
度小委員会」等での議論を経て，平成27年３月，改正法案が閣議決定され，同年７月に可決・成立した。
今回の改正の大きな特徴は，特許を受ける権利の原始法人帰属を選択することができることになった
こと，使用者等が特許を受ける権利を取得したときは，発明者は相当の利益請求権（対価請求権では
ない）を有すること，経済産業大臣が，使用者等と従業者等との間の手続指針を定める旨が法定され
たこと，である。本稿では，企業実務における留意点などを中心に説明する。
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1 ．	はじめに

平成27年７月，職務発明制度の見直し，特許
料等の改定，特許法条約およびシンガポール条
約の実施のための規定整備を内容とする改正特
許法（以下，「H27年法」という。）が，可決・
成立した。本稿では，職務発明制度の見直しに
ついて企業の実務において重要な点を中心に取
り上げる。
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　7．7 退職者に対する手続
8． 社内規程一本化の問題点
9． その他（ノウハウ，課税取扱い）
　9．1  発明を特許出願せずに秘匿化する場合（広

くはノウハウ全般）
　9．2 課税取扱い
10． おわりに
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なお，職務発明制度については，平成25年に
産業界から法改正の必要性を提言した後，同年
６月には，抜本的見直しについて閣議決定され，
その後，特許庁において「職務発明制度に関す
る調査研究委員会」が設置され，その検討結果
を受けて，「産業構造審議会知的財産分科会特
許制度小委員会」にてさらに議論が重ねられ，
改正法が成立した。

2 ．	平成27年改正前の特許法の問題点

職務発明制度とは，発明を奨励し，使用者に
よる研究開発投資を促進すると共に，従業者に
発明のインセンティブを与えることを目的と
し，従業者が職務上行った発明（職務発明）に
関する権利関係やその対価（報酬）の取り扱い
について定める制度であり，わが国特許法では
35条に規定されている。
今般の改正に至るまで，すなわち平成16年改
正特許法（以下，「H16年法」という。）下まで
は以下の特徴を有していた。
（1） 職務発明についての特許を受ける権利は，

まず従業者に発生する（従業者帰属）。法
人が特許出願をする際には，特許を受ける
権利を従業者から法人が譲り受ける必要が
ある。

（2） 従業者は，特許を受ける権利を法人に譲渡
した場合，「相当の対価」を請求できる権
利を有する。

この制度の問題点は，特許を受ける権利（「特
許権」ではない）をまず従業者に発生させ，そ
の後で「相当の対価」と引き換えることを条件
に法人に権利譲渡させるという仕組みそのもの
にある。
職務上行った発明は企業の研究開発投資の結
果として生まれるものであり，企業がその権利
を活用して製品やサービスに展開するのが一般
的である。また，職務発明による特許を受ける
権利を，従業者が保有し続けるニーズはほぼな
い。そのため，諸外国では，職務発明の特許を
受ける権利は，はじめから法人に帰属する構造
（法人帰属）を採用しているところがほとんど
である（表１参照）。
我が国では，「従業者の権利を保障し，もっ

て発明奨励に寄与する」ため，大正10年からこ
れまでのような従業者帰属の制度が採られてい
たが，同制度は，法人にとって権利が不安定で
あり，また「相当の対価」の算定も困難である
ことに起因する訴訟リスクが高い制度であると
の指摘がなされてきた。

3 ．	改正の概要

さて，今回のH27年法では，以下のような見
直しが図られている。
（1） 契約，勤務規則その他の定めにおいてあら

かじめ法人に特許を受ける権利を取得させ
ることを定めたときは，その特許を受ける

表１　諸外国の職務発明制度

特許を受ける権利の 
原始的帰属

従業者が法人に 
対し有する権利

制度を採用している 
国の例 備考

法人帰属
対価請求権なし スイス・ブラジル・ 

シンガポール 従業者から不満・異議なし

対価請求権あり 英国・フランス・ 
中国・ロシア・オランダ

対価請求権はあるが，日本のような
高額なものではなく「報奨」程度

従業者帰属
契約（対価請求権なし） 米国 契約によって事実上法人帰属（対価

請求権なし）を実現
対価請求権あり 日本・ドイツ・韓国 世界で極めて少数派
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権利は，その発生した時から法人に帰属す
るものとする。

（2） 従業者は，特許を受ける権利を取得させた
場合には，相当の金銭その他の経済上の利
益を受ける権利を有するものとする。

（3） 経済産業大臣は，発明を奨励するため，産
業構造審議会の意見を聴いて，相当の金銭
その他の経済上の利益の内容を決定するた
めの手続に関する指針を定めるものとする。
まず特筆すべきは，今回の改正があまねく企

業に何らかの対応を迫るものではなく，職務発
明をめぐる制度について企業の戦略に応じた選
択肢を増やすものである点である。今回の改正
を受けても，特段の対応を行う必要のない企業
等も多数存在すると思われる。
（1）については，わが国の特許を受ける権利
に限るが，あらかじめ契約や勤務規則（以下，「職
務発明規程」という。）で定めれば，法人は，
従業者から権利譲渡を受ける「従業者帰属」で
はなく，発明が生まれたときから特許を受ける
権利を取得することができる「法人帰属」とす
ることができる。この帰属の変更にあたっては
従業者との「協議」（詳細は後述）を経る必要
はない２）。
なお，一律に法人帰属としなかったのは，従
業者帰属のほうが実態に合致することも多い大
学や研究機関に配慮したためである。
職務発明規程の整備等が困難な中小企業に配
慮したためであるとの見方もあるが，権利の譲
渡に伴うリスクは，経験豊富な知財要員が必ず
しも確保できていない中小企業にこそ潜在する
と考えられるので，法人帰属の手当を早急にし
ておくことが望まれる。その意味で，特許庁に
よる中小企業等に対する周知・啓発活動が重要
になってくるだろう。
（2）については，法人帰属となった場合も，
従業者帰属のままである場合も適用される規定
である。H16年法では特許を受ける権利を譲渡

するにあたり「相当の対価」の支払いが認めら
れていたところ，H27年法では「対価」という
文言がなくなり従業者には「相当の金銭その他
の経済上の利益」を受ける権利が認められるこ
ととなった。その趣旨は，従業者の受け取るも
のが対価ではなく発明に対するインセンティブ
であることを明確化するとともに，金銭以外の
経済上の利益も認めることで，各社における柔
軟なインセンティブ施策をより尊重することに
ある。
これによって，例えば，使用者等負担による
留学の機会の付与や，ストックオプションの付
与などの利益付与も認められることとなり（詳
細は後述）３），また，毎年の実施実績に応じて報
奨金を付与するのではなく，出願時や登録時等
に一括で払い切るなどの形式も可能になった４）。
（3）については，（2）の経済上の利益の決定に
関する指針を定めるというものである。H16年
法下においては，対価決定に関して法的な根拠
を有する指針が存在しなかったため，対価訴訟
における予見可能性が低かったとされる。これ
に対してH27年法では対価と言う概念がなくな
り，経済上の利益については経済産業大臣が指
針を定めることが法定され，企業は経済上の利
益を付与するにあたり，その指針に従って「協
議・開示・意見聴取」の手続を行えば，適切に
従業者を処遇したとみなされることから，企業
の予見可能性が向上した５）。
なお，社内の規程を既に設けており，指針の

公表後も規程について改定を行わない場合，従
業者との「協議」を経る必要はない６）。
ただし，指針は特許法にその根拠があるもの

の，裁判所に対する法的拘束力を有するわけで
はない。そこで，産業界における公序・慣習の
醸成が肝要となる。
なお，H27年法の適用については，下記のと
おりとなる７）。
（1） 契約等で定めることにより，特許を受ける
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権利をその発生した時から法人に帰属させ
る（35条３項）については，施行日以後に
発生した職務発明に係る特許を受ける権利
について適用される。また，施行日前に発
生した職務発明に係る特許を受ける権利に
ついて契約等においてあらかじめ使用者等
に特許を受ける権利を取得させることを定
めている場合には改正前35条第２項の反対
解釈で認められている予約承継による特許
を受ける権利の移転となる。

（2） 「相当の金銭その他の経済上の利益」（35条
４項，５項及び７項）への改正については，
施行日以後になされる特許を受ける権利等
の取得等について適用され，施行日前の特
許を受ける権利等の取得等については，「相
当の対価」の給付が必要である。

（3） 指針（35条６項）については，施行日以後
に経済産業大臣が定めて公表する。

4 ．	法人帰属化について

4．1　原始法人帰属とするための規程例

従業者等がなした職務発明に関して，その特
許を受ける権利を発明が発生したときから法人
帰属（以下，「原始法人帰属」という。）とする
ための規程例として，下記が挙げられる。
「従業者等が職務発明をなしたときは，その
職務発明に係る特許を受ける権利は，発生した
時から会社に帰属するものとする。」
なお，特許法上，「取得」の概念には「承継」
が含まれているため，改正法施行前に，契約等
においてあらかじめ特許を受ける権利を使用者
等が承継する旨定めている場合にも，「あらか
じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる
ことを定めた」という要件を満たしており８），
原始法人帰属となると考えられる。
一方でこれとは異なり，「発明者は，職務発
明を行ったときは，会社に速やかに届け出るも

のとする。会社が当該職務発明に係る権利を取
得する旨を発明者に通知したときは，会社は，
当該通知の到達時に，当該職務発明に係る権利
を取得する。」という規程の場合，「特許を受け
る権利の発生前，すなわち職務発明の完成前に，
使用者等が特許を受ける権利を取得する旨を契
約，勤務規則その他の定めに規定したとき」９）

に該当せず，特許を受ける権利は，最初は従業
者等に帰属するとされるおそれがある。そのた
め，原始法人帰属であることを明確にするため
には避けた方が無難な規程例と思われる。なお，
35条３項にいう「契約，勤務規則その他の定め」
は，必ずしも明文の書面である必要は無いと考
えられる10），とされているが，書面にて明確化
しておくことが望ましい。

4．2　原始法人帰属と原始従業者帰属の併用

一企業内において，原始法人帰属とする発明
と，原始従業者帰属とする発明を併用したいと
いうニーズがある場合について述べる。すなわ
ち，原始法人帰属としつつも，会社内の一部の
従業者や特定の発明につき，原始従業者帰属と
すること，あるいはその逆のパターンも可能と
考える。上記4．1で挙げた規程例に加え，「た
だし，特許を受ける権利の帰属につき，別途契
約がある場合は，当該契約が優先される。」とし，
別途契約等で原始従業者帰属を定める方法が考
えられる。
例えば，会社としては原始法人帰属としつつ

も，優れた研究成果をあげるスーパー研究者11）

について，職務発明を原始従業者帰属という条
件で，雇用契約を結ぶようなケースである。

4．3　	職務発明規程の相当の利益の定めが不
合理とされたときの権利帰属の有効性

35条３項の「契約，勤務規則その他の定め」と，
同条第５項の「契約，勤務規則その他の定め」は，
概念上別の定めであり，仮に，相当の利益につ
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いての定めについて５項の不合理性が肯定され
た場合でも，それだけをもって，使用者等に当
該特許を受ける権利を取得させることについて
の定め及び35条３項に基づく権利帰属の有効性
が否定されることはない12），とされており，相
当の利益の定めの不合理性がそれだけで権利帰
属に影響することはない。

4．4　帰属についての規程策定時の協議

契約，勤務規則その他の定めにおいてあらか
じめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる
ことを定める場合，35条５項に規定されている
協議等の手続を行う必要はない13），とされてお
り，既に有している規程の，帰属部分を改訂す
る場合も，同様である。

4．5　そ の 他

職務発明の取り扱いについては，会社におい
て，「職務発明規程」というような形で定めて
いる場合が多く，権利の帰属については，就業
規則や労働協約において定めている場合や関連
規程を有する場合もあると思われる。その場合
は，必要に応じて，法令等に定める所定の手続
を経て改訂を行うことになる。

5 ．	外国の特許を受ける権利の取得

上記4．1で述べたとおり，特許を受ける権利
を原始法人帰属とするためには，社内規程等書
面にて明確化しておくことが望ましい。この場
合において，日本において特許を受ける権利の
原始法人帰属は明確になるが，外国の特許を受
ける権利についても同様に考えることができる
かどうかの問題がある。この点について，特許
庁によれば，我が国特許法においては，基本的
に我が国における特許を受ける権利について定
めており，外国の特許を受ける権利については
規定しておらず，また，使用者等が従業者等か
ら外国の特許を受ける権利を取得する場合，当

事者間で契約を締結することにより，取得する
ことが可能である旨説明されている14）。（この
根拠は最高裁判決（最三判平成18年10月17日）
であろうと思われる。）これによれば，国によ
って，原始法人帰属を認める国と認めない国と
があり，外国でも出願する発明に関しては，そ
の外国で特許を受ける権利についても取得（承
継）する旨，契約や社内規程で定めておく必要
があることになる。例えば，職務発明規程で， 
4．1で例示した「従業者等が職務発明をなした
ときは，その職務発明に係る特許を受ける権利
は，発生した時から会社に帰属するものとす
る。」に続けて，「ただし，使用者に原始帰属さ
せることを認めない制度をとる国における特許
を受ける権利については，その発明のなされた
時点において，発明者から会社が承継する。」
などと定めておくことが必要となる。
また，従来，職務発明の特許を受ける権利に

ついては，外国における特許を受ける権利を含
めて包括して譲渡する旨の譲渡証書ないし譲渡
契約書（以下，「譲渡証等」という。）を提出さ
せている会社が多いところ，H27年法に基づき
原始法人帰属を選択し，職務発明規程で原始法
人帰属にする旨定めた場合には，譲渡証等は不
要になるという解釈があり得る。むしろ，「譲
渡証書ないし譲渡契約書の存在によって，使用
者が原始従業者帰属を選択していると解釈され
ないかが問題となる。」15）との見解がある。
しかしながら，譲渡証等の提出を全面的に撤

廃してもいいかというと，今回の改正は，日本
特許に関するものであり，外国でも出願する発
明については問題が残る。つまり，世界各国で
出願する発明の場合には，原始法人帰属を選択
した場合であっても，特許を受ける権利の承継
手続を完全に省略することはできず，念のため，
上記職務発明規程の定めと併せて，包括的な譲
渡証等を作成しておくのが安全である。専門家
によっても「職務発明について外国における特
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許を受ける権利を含めて包括して譲渡する旨の
譲渡証書ないし譲渡契約書を作成している場合
も多いと思われるが，米国等の外国の出願手続
においては，職務発明に該当する場合であって
も，譲渡証書の提出が必要となる場合もある。
したがって，原始使用者帰属の法制下において
も，譲渡証書ないし譲渡契約書を発行する上記
のような運用については，一定の合理性を有す
ると考えられる。」16）とされている。ただ，そ
の際には，譲渡証等の文言については，例えば
「日本国内においては特許法35条３項により使
用者に帰属している事を確認する」などと修正
することで，会社が制度として従業者帰属を選
択していると解釈されないような工夫をするこ
とが考えられる。
なお，上記譲渡証等によってすべての国にお

ける帰属関係について明確にした場合であって
も，各国の対応については，それぞれの国で要
求される所定の手続に従う必要があるため，現
地代理人に相談，確認のうえ，その手続に則っ
て対応することになる。企業実務としては，必
要な特許権を確実に得るために，広めの対応を
採っておくことが肝要である。

6 ．「相当の利益」について

H27年法では，従業者は特許を受ける権利を
取得させた場合には，「相当の金銭その他の経
済上の利益（以降「相当の利益」という。）」を
受ける権利を有する旨定めている（改正特許法
35条４項）。各社の自主性がより尊重されるよ
う，金銭以外の経済上の利益も認められること
としたものであり，以下，「相当の利益」を付
与する場合の注意点等について述べる。

6．1　「相当の利益」の性質について

H16年法35条３項において，従業者は「相当
の対価」を受ける権利がある旨定めていたが，
H27年法においては「相当の利益」を受ける権

利を有する事となった。かかる改正による性質
の変化については，「職務発明に関する発明者
の権利が，「特許を受ける権利」の承継の対価
ではないことを明確化したものといえる」，「従
業者の権利が政策的なインセンティブであるこ
とを明確にし，使用者が柔軟かつ多様なインセ
ンティブ施策を実現することを可能とするもの
といえる」等と複数の専門家が指摘しているよ
うに17），原始法人帰属を選択した場合は，従業
者と会社との間に権利の譲渡関係はなくなるた
め，「相当の利益」に対価性という概念はなく
なり，「相当の利益」が発明に対するインセン
ティブであることが明確化されたといえる。
なお，H27年法は，原始法人帰属の場合に限

らず，特許を受ける権利や特許権を承継する場
合にも，従業者の権利を「相当の利益」を受け
る権利と構成しているため，H27年法は職務発
明に係る従業者の権利を一貫してインセンティ
ブととらえている，との見解18）もあることから，
従業員帰属の場合にも，「相当の利益」の性質
は原始法人帰属の場合と変わらないといえる。

6．2　「相当の利益」の内容について

H27年法において，金銭以外の経済上の利益
も認められることにより，各社イノベーション
を促進するために自社の企業戦略に応じた柔軟
なインセンティブ施策を講じることが可能とな
り，留学の機会の付与やストックオプションの付
与等であっても，使用者等の従業者等に対する
義務が履行されたものと認められる事になった。
しかし，ここで留意すべき点は，「指針」19）28
頁にある通り，この経済上の利益については，
経済的価値を有すると評価できるものであり
（表彰状等のように相手方の名誉を表するだけ
のものは含まれない），従業者等が職務発明を
したことを理由としている必要があるというこ
とである。
また，「研究施設の整備」については，整備
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された研究施設を利用できることは，「発明者
個人が享受できるサービスという利益」であり，
「使用者が経済的負担をすること」によるもの
であるから，「相当の利益」に該当すべきとい
う見解20）がある一方，研究施設の整備は労働者
個人に権利として帰属するとはいえないもので
あるとして，「相当の利益」には該当しない，
もしくはグレーゾーンである，という見解21）も
あるため，様々なリスクを検討した上で，「相
当の利益」の内容を決める必要がある。

6．3　	「相当の利益」の不合理性の判断につ
いて

指針の冒頭に原則として，「相当の利益」の
不合理性の判断において，指針に記載される協
議・開示・意見の聴取等の手続きの状況が適正
か否かがまず検討され，それらの手続きが適正
と認められる限りは，相当の利益に関する職務
発明規程の定めが尊重されると記載されている
（「第一　本指針策定の目的」）。
つまり，指針に基づいた適正な手続きを踏ん
でいる限り，企業は自由にインセンティブ施策
を講じることができ（例えば，実績報奨は不可
欠ではない），裁判所はその結果を尊重すると
いうことが原則である22）。
但し，国会付帯決議にて，「職務発明制度に
係る相当の利益については，現行の職務発明制
度における法定対価請求権と実質的に同等の権
利であることが保障される」ことが必要と記載
されている。ここでいう「実質的に同等」とは
額が同等である必要はないが，各企業において
は，上記付帯決議の趣旨を尊重し，従業員のイ
ンセンティブの引き下げにはならないような施
策を検討することが重要である。

7 ．	指針の内容

指針は，裁判所を拘束するものではないが，
H27年法35条第６項に規定されることにより法

的根拠を有するものであるため，指針に明示さ
れた手続きを行うことによって，H27年法35条
第５項の不合理性の判断に係る法的予見性が向
上することが期待される。指針には，行うべき
手続き（協議・開示・意見の聴取）の種類と程
度が記載されている。本項においては，指針の
「第二　適正な手続き」における協議・開示・
意見の聴取の内容について説明する。

7．1　改正法35条第７項との関係

改正法35条第５項は相当の利益を企業の職務
発明規程において定めることができること，お
よびその要件について明らかにし，職務発明規
程の定めたところにより相当の利益を与えるこ
と（相当の利益の内容が決定され，与えられる
までの全過程）が不合理と認められるものであ
ってはならないとしている。
一方，同条第７項は職務発明規程等において

相当の利益について定めていない場合，又は定
めているがその定めたところにより相当の利益
を与えることが不合理であると認められる場合
に適用される。
したがって，同条第５項に規定する要件を満

たす場合には，同条第７項は適用されず，裁判
所が「その発明により使用者等が受けるべき利
益の額」等を考慮して相当の利益の額を決める
ことはない。

7．2　協議について

H27年法35条第５項の「相当の利益の内容を
決定するための基準の策定（および規準の改正）
に際して使用者等と従業者等との間で行われる
協議」（本稿では単に「協議」という。）とは，
職務発明規程を策定する場合において，その策
定に関して，適用対象となる職務発明をする従
業者等又はその代表者と使用者等との間で行わ
れる話合い（書面や電子メール等によるものを
含む。）全般を意味する。
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協議の対象は基準が適用される従業者等であ
るが，特定の方法を取らなければならないとい
う制約はない。従業者等一人一人と個別に行う
必要はなく，例えば，使用者等が，一堂に会し
た従業者等と話合いを行ったり，社内イントラ
ネットの掲示板や電子会議等を通じて集団的に
話合いを行ったりすることも協議に該当する。
また，従業者等が代表者を通じて話合いを行う
ことも協議と評価できる。例えば労働組合の代
表者と協議を行うことも考えられるが，非組合
員などその代表者によって代表されていない従
業者等とは別に協議を行うことが必要である。
話合いによる協議の場合，従業者等が発言し

ようとしても，実質的に発言の機会が全く与え
られていなかった場合等は，問題となる可能性
がある。
協議の結果，合意に至った場合は不合理性を

強く否定する方向に働くが，合意に至らなかっ
た場合であっても，実質的に協議が尽くされた
と評価できるときは，不合理性を否定する方向
に働く。従って，設定された時間の経過により
話合いを打ち切った場合でも，その時間内に実
質的に協議が尽くされていればよく，十分に話
合いができなかった場合でも，話合いの後に書
面や電子メールで従業者等が意見を述べること
ができ，使用者等がそれに回答する等の仕組み
が設けられていればよいと考えられる。
一方，使用者等が自らの主張を繰り返すだけ

で，その主張の根拠（資料又は情報）を示さな
い等，十分な話合いを行わずに協議を打ち切っ
た場合や，従業者等から意見が提出されたにも
かかわらず，使用者等が回答を全く行わず，真
摯に対応しなかった場合等は，不合理性が肯定
される方向に働く。
従って，不合理と判断されないためには，従

業者等に意見を述べる機会を十分与え，出され
た意見に対し真摯に対応することが重要である。

7．3　開示について

指針によると，H27年法35条第５項の「策定
された当該基準の開示」（本稿では単に「開示」
という）とは，策定された基準を当該基準が適
用される従業者等に対して提示すること，すな
わち，基準の適用対象となる職務発明をする従
業者等がその基準を見ようと思えば見られる状
態にすることを意味する。
指針には，開示の方法として，例えば，従業
者等が常時閲覧可能なイントラネットにおいて
公開する方法，基準を記載した書面を電子メー
ルや社内報等によって従業者等に交付する方法
などが記載されている。
指針には，開示の時機として，特許を受ける
権利が会社に帰属する時までに開示すべきであ
ることが記載されている。
開示の程度としては，相当の利益の内容や付
与条件などが具体的に開示されている必要があ
ると記載されている。すなわち，発明評価の基
準，相当の利益を決定するための手続き，報奨
の内容，報奨のタイミングなどを，具体的に開
示する必要がある。

7．4　意見聴取について

指針によると，H27年法35条第５項の「相当
の利益の内容の決定について行われる従業者等
からの意見の聴取」（本稿では単に「意見聴取」
という。）とは，特定の職務発明に係る相当の
利益の内容を決定する場合に，その決定に関し
て，当該職務発明をした従業者等から，意見を
聴くことを意味する。なお，基準を策定する場
合の「協議」において意見を述べる機会を与え
ることではないので，混同しないよう注意が必
要である。
指針には，意見聴取の時機について，あらか

じめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利
益の内容を決定する場合であっても，相当の利
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益を与えた後に意見を聴取する場合であって
も，意見の聴取がなされたと評価されると記載
されている。ただし，あらかじめ意見を聴取し
た上で相当の利益の内容を決定した場合には，
さらに相当の利益を与えた後に意見を聴取する
ことが望ましい。
指針には，意見聴取の方法として，決定され
た相当の利益の内容について一定期間意見を受
け付ける制度を用意し，当該制度を従業員に周
知しておく必要がある旨が記載されている。
意見聴取の程度については，相当の利益の決

定の内容について必ずしも合意に至る必要はな
いが，従業者等の意見を真摯に検討し，必要に
応じて相当の利益の内容を決定し直すことが望
ましい。
指針では，相当の利益の内容の決定について
見解の相違が生じた場合に備えて，社内の異議
申立制度を制定しておくことが推奨されてい
る。異議申立制度の審議体には，公平を期する
ため，第三者的な立場から意見を表明すること
ができる人を含めることが望ましい。

7．5　新入社員等に対する手続について

（1）新入社員との話合い
基準策定後に入社した新入社員は当然の事な
がら基準策定時には協議の相手方とはなってい
ない。そこで，指針では新入社員との「話合い」
を推奨し「既に策定されている基準に基づいて
使用者等が新入社員と当該基準に関する話合い
をすれば，協議の状況について不合理性を否定
する方向に働き，その話合いの結果当該基準を
適用して相当の利益の内容を決定することにつ
いて合意するに至った場合には，不合理性をよ
り強く否定する方向に働く。」としている。ま
た「話合い」については，「当該基準をそのま
ま適用することを前提に使用者等が新入社員に
対して説明を行うとともに，新入社員から質問
があれば回答するという方法も，使用者等が新

入社員との間で基準に関して行う話合いの一形
態である。」とし，「異なる時点で入社した新入
社員に対してまとめて当該話合いを行うことも
できる。」ともしている。この指針は，新入社
員に対する協議について現実的かつ効率的な運
用が可能になることから，新入社員に対する協
議リスク低減のため実行する事が望ましい。

（2）新入社員との話合いがなかった場合
今般指針では新入社員との話合いがなかった
場合について以下のように記載している。
「基準策定に関する協議がなかったことだけ
をもって，直ちに不合理性の判断における協議
の状況が不合理性を肯定する方向に働くわけで
はない。」
「一般的には，基準を策定した時点で従業者
等の地位にあったにもかかわらずあえて協議が
行われなかった場合と，基準の策定後に従業者
等の地位を得たため協議が行われなかった場合
とを比較すれば，前者の方が不合理性をより強
く肯定する方向に働くものと考えられる。後者
の場合においては，基準の策定に際して，使用
者等と新入社員以外の従業者等との間の協議で
十分な利益調整がなされ，当事者間の交渉格差
が払拭されたときには，当該新入社員との協議
の状況について不合理性が否定される方向に働
くことがあり得る。」
とはいうものの，これらの記載によってリス
クが完全になくなることはない。よって，新入
社員に対してもきちんと「話合い」を持つこと
を推奨したい。
なお，新入社員に対する基準の開示について
は，「職務発明に係る権利の取得時までに当該
基準を見ることができる状況にあることを周知
していれば，不合理性の判断に係る開示の状況
としては，不合理性を否定する方向に働く。」
としているので開示についても留意されたい。
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7．6　派遣社員に対する手続について

指針では，「派遣労働者については，職務発
明の取扱いを明確化する観点から，派遣元企業，
派遣先企業，派遣労働者といった関係当事者間
で職務発明の取扱いについて契約等の取決めを
定めておくことが望ましい。」とされている。
しかしながら，派遣労働者には様々な形態が
ある。また，派遣労働者が派遣先で発明をした
場合について35条における使用者が派遣元企業
なのか派遣先企業なのかが問題となり，派遣先
企業が使用者であるという意見が多数であるも
のの，学説が分かれている23）。
よって，これらのことから取決めの内容につ
いては上記指針を踏まえつつ派遣の形態に応じ
た個別の対応が必要であろう。

7．7　退職者に対する手続

指針では「特許登録時や退職時に相当の利益
を一括して与える方法も可能である。」，「退職
者に対する意見の聴取は，退職時に行うことも
可能である。」旨記載されている。
H27年法の下では，原始法人帰属とすれば対
価の概念が無くなる事でもあり，かつ企業にお
ける研究開発過程における発明に対するインセ
ンティブを自由に設計できる事から，遅くとも
退職時までには相当の利益を支給し終えるよう
な形にし，この指針を踏まえ各社がより良い職
務発明規程を作成するよう期待したい。

8 ．	社内規程一本化の問題点

今回の法改正に伴い，新しい社内規程を作る
場合に，旧社内規程との関係はどうなるか。多
くの企業にとって社内規程が新旧併存すること
はできれば避けたいところであると思われる。
しかしながら，指針（第三．二２）では，「職
務発明に係る権利が使用者等に帰属した時点で
相当の利益の請求権が当該職務発明をした従業

者等に発生するため，その時点以後に改定され
た基準は，改定前に使用者等に帰属した職務発
明について，原則として適用されない」旨が記
載されている。つまり新規程による社内規程の
一本化は原則できない。
ただし，同指針には二つの遡及適用が可能な
事例が記載されている。一つが指針（第三．
二２）「使用者等と従業者等との間で，改定さ
れた基準を改定前に使用者等に帰属した職務発
明に適用して相当の利益を与えることについ
て，別途個別に合意している場合には，改定後
の基準を実質的に適用することは可能であると
考えられる」という記述である。つまり，ひと
たび従業者等個人に発生した権利（相当の対価
請求権）であるため，仮に職務発明をする従業
者の代表者と使用者等との間で行われる協議を
正しく行ったとしても，個人の財産権の侵害と
なるため，個別の合意が必要であることに留意
されたい。
もう一つの遡及適用できる事例は，「改定後
の基準を改定前に使用者等に帰属した職務発明
について適用することが従業者にとって不利益
とならない場合は，改定前に帰属した職務発明
に係る相当の利益について，改定後の基準を適
用することは許容されるものと考えられる」と
いう記述である。即ち，上記の個別の合意を得
ない場合においても，従業者等にとって不利益
でなければ遡及適用可能というものである。こ
こで，ひとたび個人に発生した相当の利益請求
権（個人の財産権）の内容を使用者等が一方的
に変更することが許容される理由は，有利な変
更であれば，権利者である発明者の利益を害す
ることなく，発明者の黙示の合意が合理的に推
定できるという意味である。よって，あくまで
も個々の発明者の利益を対象にすべきであっ
て，例えば会社としての報奨金額の総額が維持
若しくは増額していても個人単位で減額するよ
うであれば，これには該当しないおそれが高い
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ので注意が必要である。
さて，ここまでは法改正前後での遡及適用の
話であったが，法律施行日（平成28年４月１日）
より後に新たに規定された社内規程を法律施行
日まで遡及適用できるかという事について述べ
たい。上記の通り遡及適用に関しては原則不可
が多数説のようではあるが，従業者等との間で，
当該社内規程を法律施行日まで遡って適用する
旨を協議しておくことで問題ないとする専門家
もいる（たとえば，注記17）に挙げた参考文献
の著者でもある高橋淳弁護士）。

9 ．	その他（ノウハウ，課税取扱い）

9．1　	発明を特許出願せずに秘匿化する場
合（広くはノウハウ全般）

題記の場合に支払を命じた判決があるため
か，今次法改正に直接関係しないにもかかわら
ず，特許庁は指針案に関するQ&AのA21にお
いて「【参考】職務発明について使用者等が特
許を受ける権利を取得した場合，特許出願せず
に営業秘密又はノウハウとしたときであって
も，発明者に対して相当の利益を付与する必要
があり得ると考えられます（以下の判決も適宜
参照してください）。○平成27年知的財産高等
裁判所判決（平成26年（ネ）第10126号）（※平成
16年改正後の特許法35条（職務発明制度）適用
事例）」と注意喚起している24）。
これは，手続き重視の要素が入っていない昭
和34年特許法が適用された事件で，特許出願し
なかった職務発明について「相当の対価」の支
払いを命じた判決があり，加えて，手続き重視
のH16年法適用事件でも傍論で支払いの必要性
に触れた上記判決が2015年にあった（本件は協
議等の手続不備を理由に裁判所が相当の対価を
決定する，としたが，独占の利益無しとして支
払いは命じず。）ことによるものと思われる。
しかしながら，H27年法では，「指針に定め

る適正な手続に従って契約等の定めにより「金
銭その他の経済上の利益」を従業者等に付与し
ている場合には，35条第５項の不合理性が否定
されると考えられるため，それが同条第４項の
｢相当の利益」の付与となる。また，この場合，
35条第７項の適用を受けることはない。」25）と，
指針に則した手続を経て決定された基準による
支払いは不合理とされないことが明確にされて
いるので，H27年法下では企業は，広めの対応，
すなわち，公知ではない技術上のノウハウにつ
いては裁判所が発明であるとして相当の利益を
受ける権利が発明者に生じた，と判断する可能
性があることを考慮して，協議する勤務規則案
で，全ての職務発明（更には全ての技術上のノ
ウハウも）に対して26），何に幾ら支払うのか等
（対象，認定手続，算出方法，金額）を定めて
協議しておけば，その規定通りの支払いでよい
ことになる（逆に言うと，そのような広めの対
応をしておかないと，｢秘匿発明については規
定なし」等と判断されて35条７項で裁判所が金
額を決定，とされる恐れが有る。）。
したがって，指針に定める適正な手続に従っ

ていれば，例えば，出願価値や新規性・進歩性
等を発明者が作成した発明内容届出書に基づい
て知財部門が認定する手続を定めて，この認定
を受けた発明のみに発明報奨金（特許と同額で
ある必要は必ずしも無いはず）を付与する，と
することも可能なはずであるし，出願を要件と
することも可能なはずである。
しかし，裁判所は指針に拘束されないので，

たとえ指針に則した手続を経て決定された基準
による支払いであっても，その支払いを不合理
と判断したり，対象をかなり限定していること
自体を不合理と判断する恐れが皆無ではないの
で，その点は，各社のリスク判断によるしかない。

9．2　課税取扱い

特許庁は指針25頁で「（六）･･･なお，こうし
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た資料及び情報においては，従業者等が受けた
経済上の利益に対して課せられる所得税の取扱
いについても明確にすることが望ましい。」と
している。
発明報奨にかかる所得税について国税庁は，

従来は「権利の承継に際し一時に支払を受ける
ものは譲渡所得，これらの権利を承継させた後
において支払を受けるものは雑所得」（所得税
基本通達23～35共―１（1））としてきた27）。
H27年法下での課税取扱いについては本稿作
成時点で不明なので，新たな通達等が出される
のか注意して頂き，必要に応じ，各社において，
自社の勤務規則をもとに所轄税務署に個別に問
い合わせることが望ましい。
発明者以外の協力者への報奨金は「その工夫，
考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為で
ある場合には給与所得，その他の場合には一時
所得（その工夫，考案等の実施後の成績等に応
じ継続的に支払を受けるときは，雑所得）」（同
上通達（3））とされるであろうが，同上の対応
が望ましい。

10．	 おわりに

我が国の職務発明制度の見直しについては，
産業界としてかねてから強く要望したところで
あり28），本改正で，特許を受ける権利の原始法
人帰属が可能になった点は，大正10年法以来
100年間近く続いていた原始従業者帰属の抜本
的改正であり，特許を受ける権利の移転に関す
る問題が解消される。また，使用者等と従業者
等との指針に則した協議等により，これまでよ
りも自由度の高いインセンティブ施策を講じる
ことができるようになった。さらに，手続指針
を定めることが法定されたことにより，企業に
とっては法的予見可能性が向上するものと考え
られる。なお，この法改正は産業界が業種を越
えて一丸となって活動したことにより実現でき
たことを付言したい。

これらH27年法の趣旨を踏まえ，各社が社内
制度を新設または改正する場合には，社内のオ
ペレーションも含めて簡素化されたものにしつ
つ，各社独自の魅力的なインセンティブ施策を
講じることにより，わが国から一層のイノベー
ションが生まれることが期待される。
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