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　抄　録　米国特許では判例で発明者や共同発明者の考え方の基準が示されています。また，適正な
発明者が記載されていない場合には，特許出願は拒絶されたり，特許取得後も特許権の行使が困難に
なるなどの障害もあります。本稿では，米国特許における，発明者の基準，また，適正な発明者が記
載されていない場合のリスク，更に発明者訂正の実務について説明します。
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1 ．	はじめに

米国特許法第261条は，“特許は個人財産であ
る（patents shall have the attributes of 
personal property）”旨規定しています。この
条文は日本の特許法には見られない条文です。
そして，最高裁判所は，1908年のContinental 
Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. 210 
U.S. 405 （1908）において，「発明者の権利は排
他的であり，憲法で認められた個人財産である」

と言及し，発明者の権利は憲法に認められたも
のである点を明確にしています。つまり，米国
では，特許は個人財産であり，発明者の権利の
保護の考えが深く根付いています。
そして，ここで重要なのは，特許の基となる

発明は誰が行ったかということです。米国では，
発明者を定める基準が判例によって示されてい
ます。反面，適正な発明者を掲載しなかった場
合のリスクもあります。米国に出願する日本企
業も米国の発明者に関する考えを理解すること
が必要です。そこで，本稿では，米国特許実務
に於ける発明（発明者）と共同発明の考え方，
および，適正な発明者を記載しなかった場合の
影響等について説明します。

2 ．	発明とは／発明者となる人

2．1　着想（Conception	of	invention）	

発明を考えてから出願するまでには，発明を
着想（Conception of invention）するステップ
と 着 想 し た 発 明 を 実 施 化（Reduction to 
practice）するステップに大別されます。ここ
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で，発明をしたことを判断する基準となるのは
着想（Conception）であり，着想をした者が発
明者となります。
そして，連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals 
for the Federal Circuit: 以下，CAFC）は，「着
想は発明したことの基準である（conception is 
the touchstone of inventorship）。そして，着
想は，実施可能であり動作する発明の“明確か
つ不変な”考え（a definite and permanent idea）
が，発明者の頭の中に形成されることをいう。
着想された発明はクレームされた構成要件の全
ての要素を含まなければならない１）」と基準を
示しています。そして，「当業者が過度の研究
や実験を行うことなく発明を実施出来るときに
のみ，考えは“明確かつ不変”となる１）。」す
なわち，「発明者の頭の中にアイデアが明白に
定義され，そして，当業者が過度の研究や実験
を行うことなく発明を実施出来るときにのみ，
着想は完成する２）」こととなります。
更に，CAFCはBurroughs Wellcome Co., v. 
Barr Laboratorie, Inc., 40 F.3d 1223 （Fed. Cir. 
1994）において，それまでの判例で示した基準
を以下の様に纏めています。
①「着想は，当業者が発明を考えることが出
来たか否かは関係ない。」
②「着想が完成するために，発明者は発明が
動くか否か知らなくてよい。発明が実際に動く
ことを発見するのは発明の実施の一部である。」
③「発明者が特定の，固定したアイデア，問
題に対する特定の解決を持っている時に，着想
は明確かつ不変である。単に，一般的なゴール
や遂行したい研究プランではない。」
④「着想と発明の実施可能要件（112条）は

別であり，着想は第112条の実施可能要件を満
足しなくてもよい。しかしながら，実施可能要
件を満足すれば着想を満足する。」

2．2　共同発明者（Joint	inventors）

多くの発明は複数の発明者によって達成され
ています。ここでは，共同発明者になるための
基準，および，各共同発明者の権限について説
明します。
特許法第116条は，「発明が２人以上の者の共

同でなされたときには，共同で出願しなければ
ならない。発明者は，例え，（1）物理的に一緒
に，あるいは，同時に働かなくても，（2）各人
が同じタイプあるいは同じ量の貢献をしなくて
も，あるいは，（3）各人が発明の全てのクレー
ムの要素に対して貢献していなくても，共同で
出願出来る。」と規定しています。更に，判例
は共同発明者について以下の様に説明していま
す。

（1）基　準
①「共同発明者は，（ⅰ）発明の着想にある
重要な態様で貢献しなければならない。（ⅱ）
クレームされた発明について，発明全体の大き
さから見て，質的に無意味ではない貢献をしな
ければならない。（ⅲ）真の発明者に対して，単
に周知の概念や現在の技術状況を説明する以上
のことをしなければならない。In re Verhoef, 
Case No. 2017, 1976 （Fed. Cir. May 3, 2018）」
②「各共同発明者は全てのクレームに貢献す
る必要はない。一つのクレームに対する貢献で
充分である。Ethicon, Inc. v. United States 
Surgical Corp., 135 F.3d 1456 （Fed. Cir. 1998）」
③「共同発明となるには，各発明者が同じ課
題に取り組み，また，独創的な考えおよび最終
成果物に対しある程度の貢献をする必要があ
る。発明が複数過程の結果出来たものであれば，
各発明者はその全過程のうち一部を実施する必
要がある。各発明者それぞれが発明の全体を着
想する必要はない。また，共同発明者が物理的
に一緒に働く必要はない。ある発明者はある時
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点で課題に取り組み，他の者は異なる時に取り
掛かってもよい。一方は時々提案を行い，他方
は実験を中心に行ってもよい。各発明者が課題
の最終解決に対してある程度の貢献をしている
限り，各人の役割が異なっている，或いは，貢
献度合いが異なるからといって，共同発明とい
う事実がなくなるものではない。Kimberly -
Clark Corp. v. Procter & Gamble Distributing 
Co., Inc., 973F.2d 911 （Fed. Cir. 1992）」
上記の判例から以下がポイントと思われま
す。（ⅰ）各共同発明者は同じ課題に取り組み，
着想に貢献しなければならない，また，その貢
献は発明全体に対して質的に意味がなければな
らない。（ⅱ）各共同発明者が同時期／同じタ
イプ／同じ態様／同じ段階／同じ量の貢献をす
る必要はない。（ⅲ）複数のクレームがある場
合に，一つのクレームに対する貢献で充分であ
る。そして，（ⅳ）共同発明者は同じ課題の最
終解決に対して貢献をしている限り物理的に一
緒に働く必要はない。
ここで，共同発明者になるための貢献の度合

いや協力のあり方を示した判例を紹介します。
まず，共同発明者となるためにどのような内容
の貢献が必要かについては，Hess v. Advanced 
Cardiovascular Systems, Inc., 106 F.3d 976 
（Fed. Cir. 1997）が示しています。このケース
では，CAFCは，発明者に対し最先端の技術を
説明し，発明に使用出来る製品を紹介し，その
特性や使用方法を説明した者は，優秀なセール
スマンが顧客に対し自社の製品の使用方法を説
明するのと同じであって，共同発明者にはなれ
ないと，判断しています。また，In re Verhoef　
ケースでは，CAFCは，共同発明者と判断され
た者は，クレーム発明の主要な構成（essential 
feature of the claimed invention）に貢献して
おり，それ故，問題に対する特別な解決を提案
している。そして，そのことは発明全体から見
て，質的に意味のある貢献をしていると判断し

ました。
また，Kimberly -Clark Corp.ケースは共同発

明者の協力関係のあり方について示していま
す。このケースでは，発明者と共同発明者であ
ると主張していた者は相手が何をやっているの
か全く知らずに独自に研究を行いました。この
様な状況に対し，CAFCは，「共同発明者とな
るには，ある共同行為がなければならない。す
なわち，共通の管理の下で協力したり仕事をし
たり，一人の発明者が関連する報告書を見てそ
れを基に共同で仕上げたり，あるいは，会議で
他の発明者の提案を聞いたりすることである。
しかしながら，相手が何をやっているのか全く
知らないときにはその人たちは共同発明者とは
なり得ない。お互い全く独立していながら共同
発明者ということは出来ない。」と述べていま
す。

（2）各共同発明者の権利
複数の共同発明者により発明がなされた場合

には，各共同発明者は全体の特許の保有者とな
ります。すなわち，特許が複数のクレームを含
んでいる場合，例え一つのクレームの共同発明
者であってもその共同発明者は特許全体の所有
者となります（Ethiconケース）。この判例では，
特許はクレーム数55ありましたが，共同発明者
は２つのクレームにしか貢献しませんでした。
しかしながら，２つのクレームの共同発明者で
あっても全てのクレーム（55）の所有権を有す
ると判断されました。
つまり，貢献度合いに拘わらず，各共同発明

者の権限は特許全体に及びます。

2．3　発明の実施化（Reduction	to	practice）

発明が特許出願されるまでには，着想（Con-
ception）と発明の実施化（Reduction to prac-
tice）の２つのステップがあります。そして，
着想が発明をしたことの基準になり，発明の実

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 12　2018 1769

施化（即ち，特許出願）は発明をしたことの基
準とはなりません。しかしながら，例外的に発
明の実施化により発明の着想を証明することが
あります。
Burroughs Wellcome Co.ケースで，CAFCは，

「ケースによっては，発明を実施化するまで発
明者は着想を完成することが出来ない場合があ
る...アイデアが常に流動的であって，明確かつ
不変ではない場合には，実施化が着想したこと
の最も確実な裏づけとなる。」と説明していま
す。
つまり，アイデアを基にいろいろ実験を行っ
たが失敗に終わり，アイデアが不安定で，その
結果，着想がなかなか完成せず，結局そのまま
実施化（例えば，出願）になった場合に，実施
したことで着想を証明することになります。

3 ．	発明者の訂正

特許出願中にクレームの補正，キャンセルお
よび追加等により発明者が変更になる場合があ
ります。また，分割出願等において発明者が親
出願の発明者と異なる場合に，これを見落とし
親出願の発明者と同じ発明者で出願することが
あります。このような場合には，発明者の訂正
（追加，削除）が必要です。特許法第116条と第
256条は，出願継続中および特許後に発明者の
訂正が出来る旨規定しています３）。
米国特許商標庁に於ける発明者の訂正手続き
はそれほど難しくはありません。訂正が必要に
なったら，直ぐに手続きすることが重要です。

3．1　出願継続中の訂正

出願継続中の発明者の訂正は規則37 CFR 1.48
に基づいて行います。発明者の訂正を行うには，
（ⅰ）発明者を訂正する要求（Request），（ⅱ）
発明者を訂正したApplication Data Sheet，お
よび，（ⅲ）手数料が必要です。また，発明者
を追加する場合，追加する発明者の宣誓証書／

宣誓書，あるいは，（発明者が署名に拒否して
いる等の場合には）Substitute Statement, 更に
は，委任状（Power of Attorney）も必要です。

3．2　特許発行後の訂正

特許発行後に発明者の訂正を行うには，米国
特許商標庁あるいは連邦裁判所での手続きがあ
ります。

（1）米国特許商標庁での訂正
米国特許商標庁では，規則37 CFR 1.324に基

づく訂正と再発行特許出願（Reissue applica-
tion）を利用する場合があります。
（ⅰ）規則37 CFR 1.324に基づく訂正では，ⅰ）
発明者を訂正する要求（Request），ⅱ）追加
される発明者，および，現在発明者と記載され
ている全ての者から，発明者の訂正に賛成，あ
るいは，訂正に反対しないという供述，ⅲ）全
ての譲受人から特許の発明者の訂正に賛成する
供述，および，ⅳ）手続き料金が必要です。要
件ⅱ），ⅲ）から明確なように全ての関係者が
発明者の訂正について賛成しており，発明者に
ついて争点がないことが条件です。
（ⅱ）再発行特許出願での訂正は，規則37 
CFR 1.324の要件が満足されない場合（即ち，
一部の関係者が発明者の訂正について賛成しな
い場合）に行うことが出来ます（MPEP §
1412.04）。
つまり，発明者の訂正だけを行う再発行特許
出願はクレームを広くしようとしていないの
で，権利を全て譲渡されている譲受人は，当初
の発明者の同意なく，再発行宣誓証書／宣誓書
に同意／サインすることが出来ます。ただし，
譲受人が複数おり，一部の譲受人が反対した場
合には，再発行特許出願による発明者の訂正は
出来ません。
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（2）裁判所による訂正
裁判所による訂正手続きは，発明者の訂正に
既存の発明者や譲受人が同意しておらず，規則
37 CFR 1.324や再発行特許出願での訂正が出来
ない場合に生じます。裁判所に対しては，自分
は共同発明者（あるいは真の発明者）と考える
人が提起することが出来ます。更に，特許侵害
訴訟の被告が，共同発明者が特許から除かれて
いる，と主張することもあります。
そして，自分は共同発明者だと主張する者は

“明白かつ確信を抱くに足る証拠”（by clear 
and convincing evidence）で着想に対する貢献
を証明しなければなりません。これは，“特許
に記載された発明者は正しいものと推定”され
るからです（Hessケース）。そして，共同発明
者を主張する者は，当人の証言単独では不十分
なので，自己の主張を補強する証拠を示す必要
があります。補強する証拠としては，発明者を
主張する者によって作成された当時の書類，情
況証拠，第三者による口頭証言等があります。

4 ．		適正な発明者が記載されていなか
った場合のリスクおよびリスク回
避のために

共同発明者となるべき者が発明者と記載され
ていない場合には，特許出願中および特許取得
後に予期しないリスクが起きます。

4．1　特許出願中

適正な発明者（例，共同発明者）が記載され
ていない特許出願は拒絶の対象となります。In 
re Verhoefケースでは，犬の飼い主が犬の歩行
を助ける装置を獣医のアドバイスもあり発明し
ました。当初出願は犬の飼い主と獣医の共同出
願でしたが，その後両者の関係は悪くなり，こ
の出願は放棄され，同時に犬の飼い主が単独の
発明者として新規出願を行いました。そして，
米国特許商標庁では，獣医も共同発明者である

と判断し出願を第102条（f）項４）で拒絶しました。
また，CAFCも米国特許商標庁の拒絶を支持し
ました。
本件は共同発明者が除かれていたという理由
で拒絶された稀なケースです。また，AIA以降
の特許法には，AIA以前の第102条（f）項の様
な規定はありません。しかしながら，MPEP§
2157は，適正な発明者が記載されていないこと
が明白で，発明者の訂正が行われない場合には，
特許法第101条と第115条で拒絶するように規定
しています５）。したがって，AIA以降の出願に
おいても，共同発明者を記載せず，訂正しない
場合には，出願は拒絶されます。

4．2　特許取得後

特許取得後も，共同発明者が省かれていた場
合には，特許侵害訴訟で障害が生じます。通常，
発明者は勤務先の企業に権利を譲渡しますが，
企業が特許権を行使して被告を特許侵害で訴え
るには，全ての共同発明者から権利を譲受ける
必要があります。あるいは，全ての共同発明者
から権利を譲受けていない場合には，権利を譲
渡していない共同発明者も当事者として一緒に
訴訟に加わる必要があります。したがって，も
し特許から共同発明者が除かれている場合，特
許侵害で訴えられた被告が抗弁の一つとして，
除かれた共同発明者も発明者である，そして共
同発明者の全てから権利を譲受けていないので
原告企業は訴える権利がない，また，被告の企
業は除かれた共同発明者から特許のライセンス
や譲渡を受けている，更には，共同発明者を除
いたのは不衡平な行為であり特許権は行使出来
ない，と主張してくる場合もあります。
例えば，Ethiconケースでは，発明者Ａから
専用実施権を受けた原告が被告を特許侵害で訴
えましたが，被告は除かれた共同発明者Ｂから
当該技術に関する遡及的ライセンスを受け，そ
して，裁判所に対して，除かれた発明者Ｂは共

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 68　No. 12　2018 1771

同発明者である（つまり，被告も本特許を実施
する権利がある）旨主張しました。そして，
CAFCは，除かれた発明者Ｂは共同発明者であ
ると判断しました。そして，除かれた共同発明
者Ｂが訴訟に賛成せず，また，原告企業に対す
る専用実施権も認めていないので，この訴えは
却下されました。
一方，Frank’s Casing Crewケースは，同様
な経緯をたどりましたが，特許権の行使が出来
なくなるという結果となりました。発明者Ｃか
ら特許権を譲受けたPMR社とFrank社の間で特
許侵害係争が生じました。そして，Frank社は
除かれた発明者Ｄから権利を譲受け，裁判所に
対して，Ｄは共同発明者であることに加え，“特
許権者の不衡平な行為に基づく特許権の不行
使”も主張しました。そして，CAFCは，Ｄは
共同発明者と判断し，また，Ｃは故意（deliber-
ately）に‘Ｄが発明の着想に関与したこと’を
隠し特許商標庁を“意図的”に欺いていた等の
理由により，Ｃの行為は不衡平な行為（inequi-
table conduct）である，と判断しました。そし
て，Ｃの不公平な行為により，Ｃのみならず潔
白な発明者Ｄも特許権の行使は出来なくなりま
した。

4．3　リスク回避のために

発明者を適正に記載していないという状態は
余り多くはないかもしれません。しかしながら，
上述の様に，このような状態が生じた場合には，
様々なリスクが生じる可能性があります。そし
て，このようなリスクを避けるためには，出願
人は，判例に示された発明者や共同発明者の基
準に従って誰が発明者なのか出願の各段階にお
いて正確に把握しておく必要があります。
例えば，共同発明の場合には，各共同発明者

が着想に対してどの様な質的な貢献を，また，
複数のクレームの内どのクレームに貢献してい
るか，共同発明者間の協力関係も踏まえ，明確

にすることが重要です。そして，発明者の訂正
が必要な場合には遅滞なく行うことが必要です。

5 ．	おわりに

発明者を正確に特定することは重要です。そ
して，その過程において，各企業内において，
企業と各発明者の間で，また，各発明者の間で
意思の疎通が重要です。自分では当然発明者と
考えていたがそのようには判断されなかったり，
本人の知らないうちに発明者になったり，ある
いは，本人の知らないうちに発明者から除かれ
ることの無いよう，後になってお互いの不信感
が生じないようにすることが重要です。このた
めにも判例で示された基準に沿った発明者の特
定が必要と思われます。そして，このことは発
明者の適正な保護や評価，リスクの回避，ひい
ては発明活動の奨励になるものと思われます。

注　記

 1） Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 
135 F.3d 1456 （Fed. Cir. 1998） 

 2） Burroughs Wellcome Co., v. Barr Laboratorie, 
Inc., 40 F.3d 1223 （Fed. Cir. 1994）　

 3） 35 U.S.C. 116   Inventors. 
  （c） Correction of errors in application.̶

Whenever through error a person is named in 
an application for patent as the inventor, or 
through an error an inventor is not named in 
an application, the Director may permit the 
application to be amended accordingly…. 

  35 U.S.C. 256   Correction of named inventor.
  Whenever through error a person is named in 

an issued patent as the inventor, or through 
error an inventor is not named in an issued 
patent, the Director may… issue a certificate 
correcting such error. 

  ....The court before which such matter is called 
in question may order correction of the patent 
....

 4） 35 U.S.C. 102 （pre AIA）: A person shall be 
entitled to a patent unless ‒ （f） he did not 
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himself invent the subject matter sought to be 
patented.

 5） MPEP§2157: ...Where an application names an 
incorrect inventorship, the applicant should 
submit a request to correct inventorship under 
37 CFR 1.48. See MPEP § 602.01（c） et seq. In 
the rare situation where it clear that the appli-

cation does not name the correct inventorship 
and the applicant has not filed a request to 
correct inventorship under 37 CFR 1.48, Office 
personnel should reject the claims under 35 
U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 115.
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