
平成１２年(ネ)第２９１４号，同第３４０４号　特許を受ける権利の確認請求控
訴，同附帯控訴事件（原審 大阪地方裁判所 平成１０年(ワ)第１０４３２号）
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　決
              控訴人（附帯被控訴人）　　Ａ
              同訴訟代理人弁護士　　　　中  嶋  邦  明
              同　　　　　　　　　　　　平  尾  宏  紀
              同補佐人弁理士　　　　　　鎌  田  文  二
              同　　　　　　　　　　　　東  尾  正  博
              同　　　　　　　　　　　　鳥  居  和  久
              同　　　　　　　　　　　　田  川  孝  由
              被控訴人（附帯控訴人）　　太和チエン機工株式会社
              同訴訟代理人弁護士　　　　楠 　   眞佐雄
              同　　　　　　　　　　　　本  郷  　  誠
              同　　　　　　　　　　　　田  中  正  和
                      主　　　　　　　　文
  １　本件控訴に基づき，原判決中控訴人（附帯被控訴人）敗訴部分を取り消す。
  ２　被控訴人（附帯控訴人）の請求を棄却する。
  ３　本件附帯控訴を棄却する。
  ４　訴訟費用は，第１，２審を通じ，被控訴人（附帯控訴人）の負担とする。
                      事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　控訴人（附帯被控訴人）
　主文と同旨
  ２　被控訴人（附帯控訴人）
    (1) 原判決を次のとおり変更する。
    (2) 被控訴人（附帯控訴人）が，原判決別紙目録一の２及び同目録二記載の発
明について特許を受ける権利を有することを確認する。
    (3) 本件控訴を棄却する。
    (4) 訴訟費用は，第１，２審を通じ，控訴人（附帯被控訴人）の負担とする。
    （以下「被控訴人（附帯控訴人）」を「原告」，「控訴人（附帯被控訴人）」
を「被告」，「原判決別紙目録」を「別紙目録」という。）
第２　事案の概要
  １　争いのない事実等（証拠の引用のない事実は，当事者間に争いがないか，弁
論の全趣旨により容易に認めることのできる事実である。）
    (1) 原告は，チェーン及び運搬機械部品の製造販売等を目的とする株式会社で
ある。
　被告は，Ｃ工業の商号でプラスチック成型用の金型設計製作業を営んでいたＤ
（以下「Ｄ」という。）の従業員として稼働していたが，平成１０年８月ころ，Ｄ
の上記事業を承継した者である。
    (2) 原告の当時の代表者であるＥ（以下「Ｅ」という。）は，Ｄに対し，平成
８年６月から８月にかけて又は７月ころ，チェーンカバーの金型の製作を依頼し
（依頼の内容が金型の製作だけであったか否かについては争いがある。），同金型
は，いったん納入された後，修正を経て，同年９月１９日，原告に再度納入され
た。
    (3) その後，被告は，平成８年１０月３日，別紙目録一の１記載の発明につき
特許出願を行うとともに（甲９。特願平成８－２６２９６４。以下「先願発明」と
いう。），同９年２月３日，先願発明に基づいて優先権を主張して，別紙目録一の
２記載の発明につき特許出願を行った（甲８。特願平９－２０５４５。以下「本件
第１発明」という。）。
      　他方，原告は，平成８年１１月２０日，別紙目録二記載の発明につき特許
出願を行った（甲７。特願平８－３２５９５６。以下「本件第２発明」といい，こ
れと本件第１発明とを合わせて「本件両発明」という。）。
  ２　原告の請求及び原判決の判断の要旨
    　原告は，Ｅが本件両発明を発明し，Ｅから本件両発明の特許を受ける権利を
譲り受けたとして，被告に対し，その権利を有することの確認を求めたが，原判決
は，本件両発明と従来技術である後記大同サンプルと比較した場合の特徴は，後記
【本件両発明の特徴】（以下「本件特徴」ともいう。）にあるとした上，Ｅが本件
特徴①，②，⑤を着想し，Ｄが同③，④を着想したものであるから，本件両発明



は，ＥとＤの共同発明であると認定し，原告は上記権利の２分の１の共有持分を有
すると確認した。
    　これに対し，被告が控訴を，原告が附帯控訴をそれぞれ提起し，前記第１の
とおりの裁判を求めた。
    【本件両発明の特徴】
      ①　チェーンのピンを標準のチェーンよりも突出させ，サイドカバー部に当
該ピンを嵌合させるためのピン嵌合孔を設けている。
      ②　カバーピースは１種類の構造のものである。
      ③　両サイドカバー部の内面には，それぞれ，サイドカバー部先端開口部か
らピン嵌合孔に向けて次第にその両サイドカバー部間の距離が小さくなるように傾
斜したピン端導入ガイド溝が設けられている。
      ④　両サイドカバー部の下縁はトップカバー部と平行なフラット面である。
      ⑤　トップカバー部の内面部に位置決め用突起が設けられている。
  ３　争 点
    (1) 本件訴えは訴えの利益があるか。
    (2) 原告は本件両発明の特許を受ける権利を有するか。
  ４　争点についての当事者の主張は，後記５（当審における当事者の主張）を付
加するほか，原判決の「事実及び理由」中の「第三 争点に対する当事者の主張」に
記載のとおりであるから，これを引用する。
  ５　当審における当事者の主張
    (1) 当審における原告の主張
　本件両発明は，大同サンプルの欠点を解決しようとする過程の中で生み出された
ものであるから，発明の特徴は本件特徴①，②，⑤に尽きる。
　本件特徴③は，同①の着想を製品化するにあたり当然に考え出される設計事項で
ある。
　また，本件特徴④の両サイドカバーの下縁がフラットになっている点について
は，そもそも被告は，特許請求の範囲に含めておらず，本件特徴①，②の着想を製
品化するにあたり当然考え出される設計事項である。
　しかも，上記③，④の各点は，既にＦチエインや大同工業株式会社が考案した事
項であり（甲１０，１１），進歩性はなく，これらの点を本件両発明の特徴とすべ
きではない。
　そうすると，本件両発明の特徴は上記①，②，⑤の３点に尽きるのであり，Ｅが
これらの特徴点を着想した以上，本件両発明はＥが単独で発明したものであるとい
える。
    (2) 当審における被告の主張
　仮に，本件特徴①，②，⑤の３点をＥが着想したものであると仮定しても，本件
両発明は，Ｄが単独で創作したものである。
　すなわち，発明には，発明に必要な素材を収集し，収集した素材を取捨選択し，
総合的，有機的一体に結合して，初めて発明は完成する。
　本件発明の課題は，カバーピースの取付に非常に手間がかかるという大同サンプ
ルの欠点を解消することが主たる課題であったが，本件特徴①，②は，それだけ
で，上述の課題を解決するための技術的手段ではなく，一つの素材にすぎない。
　本件特徴①，②に，Ｄが着想した本件特徴③を有機的一体に結合することによっ
て，大同サンプルの欠点を解消したのであるから，本件発明を行ったと評価できる
のは，Ｄだけである。
第３　争点に対する判断
  １　先願発明，本件第１発明及び本件第２発明の関係について
    　当裁判所も，先願発明，本件第１発明及び本件第２発明は，いずれも実質的
に同一の発明であると判断する。その理由は，原判決の「事実及び理由」中の「第
四 争点に対する判断」の一に記載のとおりであるから，これを引用する。
  ２　争点(1)（訴えの利益の有無）について
    　当裁判所も，原告の本訴請求は訴えの利益（確認の利益）があると判断す
る。その理由は，原判決の「事実及び理由」中の「第四 争点に対する判断」の二に
記載のとおりであるから，これを引用する（ただし，原判決２８頁１行目の「しか
しながら，」の次に「ある発明に関して特許を受ける権利が誰に帰属するかという
問題と，当該特許が有効か否かという問題とは直接に結びつくとはいえないだけで
なく，」を加え，３０頁末行の「前記第三一を」を「前記第三、一」と改め
る。）。



  ３　争点(2)（原告は本件両発明の特許を受ける権利を有するか）について
    (1) 争点(2)は，更に①Ｅが本件両発明を発明し，その特許を受ける権利を取得
したか否か，これが肯定される場合，②原告がＥから本件両発明の特許を受ける権
利を有効に譲り受けたか否かの二つの争点に分けられる。
　そのうち，①の争点について，当裁判所は，本件両発明の特徴①，⑤はＥが着想
し，同③，④はＤが着想したものであり（同②は，いずれの着想であるかを定める
ことはできない。），ＥとＤは，本件両発明が発明された時点で，本件両発明の特
許を受ける権利を持分各２分の１の割合で共有取得するに至ったものと判断する。
　その理由は，次の(2)ないし(8)に付加，訂正するするほか，原判決の「事実及び
理由」中の「第四 争点に対する判断」の三の１ないし４に記載のとおりであるか
ら，これを引用する。
　また，②の争点については，当裁判所は，原告がＥから本件両発明の特許を受け
る権利を有効に譲り受けたと認めることはできないと判断する。その理由は，後
記(9)に説示のとおりである。
    (2) 原判決の訂正等
      ｱ　原判決３６頁５行目の「外観的には」から次行の「するとともに、」まで
を削る。
      ｲ　同３６頁９行目の「これに対し、Ｄは、」を次のとおり改める。
「これを受けて，Ｄは，平成８年８月１日に，２種類の異なる構造のカバーピース
からなるチェーンカバーの外観側面視の概略図面（乙３）を作成し，同月２日に，
１種類の構造のカバーピースからなるチェーンカバーの外観側面視の概略図面（乙
４）を作成し，いずれも，そのころ，Ｅにファックスにより送付した。Ｄは，これ
らの図面の送付に加えて，」
      ｳ　同３６頁末行の「プラスチック」の前に「チェーンをはめ込む際に両サイ
ドカバー部を無理に広げようとすると」を加える。
      ｴ　同４１頁１０行目の「また」から４４頁７行目の「乙１２によれば、」ま
でを次のとおり改める。
「　また，乙３と乙４に記載されたチェーンカバーは，標準のチェーンよりも長い
ピンを有する特殊なチェーンと対になって用いられるものであるところ，証人Ｄの
証言によっても，そもそも，Ｄは，Ｅから，標準のチェーンを使用するチェーンカ
バーである大同サンプルの改良品の開発依頼を受けたにすぎず，しかも，当時，ピ
ンが標準のものよりも長い特殊なチェーンは，Ｆチエインからしか市販されていな
いと認識していたというのであるから，そのようなＤが，Ｅに対し，標準のチェー
ンを前提としないチェーンカバーを提案するとは考えにくい。
　そうすると，乙３と乙４に記載された図面の内容が，全てＤによって着想された
ものとはいえず，むしろ，前記１(六)記載のように，ＥがＤに対し，金型の製作を
依頼した際，標準のピンを長くし，両サイドカバー部に，チェーンのピンの突出端
部が嵌合されるピン嵌合孔を設けて，その孔にピンを嵌合させて取り付けるという
解決手段を，口頭でしか説明しなかったため，そのような説明を受けたＤが，後
日，Ｅに対し，Ｅの依頼内容を確認するため，乙３と乙４に記載されているよう
な，簡略なチェーンカバーの図面を送付したものと考える。
　もっとも，乙３に記載された図面が，２種類の外観を有するカバーピースからな
るチェーンカバーであることからすると，Ｅが口頭で説明をした際，カバーピース
を１種類の構造とすることまでの説明はなかったものと認められる。
　なお，Ｅは，Ｄから乙３，４の送付を受けたことはないと証言するが，乙３，４
の内容は概略図面にすぎず，前述したように，必ずしも被告の主張（Ｄが，本件特
徴を全て着想し，Ｅに呈示したとの主張）に沿うものとは考えられないことに照ら
しても，Ｄや被告において，後日，虚偽の内容のものを作成したとは考えにくいと
いうべきである。
　さらに，乙１２の１によれば，」
      ｵ　同４５頁２，３行目の「被告が同時に提出した証拠説明書によれば，乙１
２ないし１４は、」を「控訴人作成の証拠説明書によれば，乙１２の１，１３及び
１４は，」と改める。
      ｶ　同５０頁３行目の「本件発明」を「本件両発明」と改める。
      ｷ　同５１頁６行目の「①，②及び⑤」を「①及び⑤」と改める。
      ｸ　同５１頁７行目の「認められるから」の次に「（②については，いずれが
考えついたかを定めることはできない。）」を加える。
    (3) 本件特徴①の着想の主体について（補足説明）



　被告は，標準のチェーンより，ピンが長く突出しているチェーンの存在につい
て，Ｅはこれを知らず，Ｄはこれを知っていたことから，Ｅが本件特徴①を着想し
たと認めることはできないと主張する。
　しかし，上記のことだけで，Ｅが本件特徴①を着想することはなかったと認める
ことはできない。
　Ｅは，Ｇ機工のＨから，大同サンプルを見せられて，その改良を考え，Ｄに金型
製作を含む依頼をしたことが認められるが，ＥがＤに依頼した際に何らの指針も与
えなかったとは考えにくいこと，依頼されたＤがＥに送付した乙３，４は，その内
容が一見して異なるにもかかわらず，いずれも本件特徴①を備えており，この①を
備えることが前提となっていたと推測されること，Ｅが本件特徴①を着想したと認
定しても，本件特徴③（導入ガイド溝）を着想したのがＤであると認定することと
矛盾するとは考えられないこと，Ｄの証言をみても，本件特徴①について，自分が
着想したものであると積極的に供述しているとは認められないこと（代理人が重ね
て尋ねた結果，これを認めるというものである。），一方，Ｅの証言自体に特に不
自然，不合理な点は窺えないこと，以上の諸点とＥの証言，乙３，４を総合する
と，本件特徴①を着想したのはＥであると認めるのが相当である。
　被告は，ＥがＤに対して金型製作を含む依頼をした際，何らかの示唆があったと
しても，せいぜい「ワンタッチのはめ込み式にする。」という内容にしかすぎなか
ったと主張するが，単なる憶測にすぎないというべきであり，Ｅの証言を否定する
ことはできないと考える。
    (4) 本件特徴②の着想の主体について（補足説明）
　前述したように，乙３がＤからＥに送付されていることに照らすと，ＥがＤに対
し，大同サンプルを示して，その改良品のための金型製作を含む依頼をした際，本
件特徴②が前提となっていたとは考えられない。
　もっとも，乙３と乙４が同時に送付されたのではなく，乙４が後になって送付さ
れたことに照らすと，Ｄが乙３（２種類の構造のカバーピース）を提案したとこ
ろ，Ｅがこれを拒否した上，改めて本件特徴②を提示し，これに従って，Ｄが乙４
（１種類の構造のカバーピース）を交付したとも考えられるが，そのような推論を
十分に裏付ける証拠はなく（Ｅが単に，乙３を拒否した可能性を否定できな
い。），本件特徴②をＥが着想したと認めるに足りないというべきである。
　一方，乙４がＤからＥに送付されていることのみをもって，本件特徴②をＤが着
想したと断定することもできないというべきであり，結局，本件特徴②を着想した
のがＥかＤかを特定することは困難といわざるを得ない。
    (5) 本件特徴⑤の着想の主体について（補足説明）
　被告は，平成８年８月５日の時点で，本件特徴⑤が記載された図面が作成されて
いるが（乙１２の１），同月１日ないし２日の時点では，本件特徴①ないし③によ
っては，ＤからＥに対して，いまだ詳細な構想が呈示されていないから，本件特徴
⑤をＥが着想することはあり得ないと主張する。
　しかし，前記認定によれば，平成８年８月１日ないし２日までに，Ｅは，本件特
徴①をＤに示して，大同サンプルの改良を依頼したというべきであるから，同月５
日までの時点で，Ｅにおいて本件特徴⑤を着想することが何ら不自然，不合理とは
いえず，本件特徴⑤を着想した者がＥであるとの認定を左右するには足りないとい
うべきである。
    (6) 当審で付加された原告の主張について
　原告は，本件両発明における特徴は，本件特徴①，②，⑤に尽き，本件両発明は
上記特徴を着想したＥが単独で発明したものであると主張する。
　確かに，本件両発明において，本件特徴①，②は重要な特徴であるというべきで
あるが，本件特徴②については，前述したとおり，Ｅの着想したものと認めること
はできない。
　また，本件特徴①，②のみでは，これを製品化することは困難であり，本件特徴
③，④を結合して初めて，本件両発明の課題を解決することができる以上，本件特
徴③，④は，本件両発明を構成する要素というべきであり，これらが公知技術であ
ったとしても，これらを上記①，②と結合することを着想した者は共同発明者とい
うべきである（本件特徴③，④については，Ｅ自身，Ｄが着想したと供述してい
る。）。
    (7) 当審で付加された被告の主張について
　被告は，仮に本件特徴①，②，⑤をＥが着想したとしても，これらを他の特徴と
有機的一体に結合したのはＤであるから，Ｄが本件両発明の発明者であると主張す



る。
　確かに，本件課題を解消するための素材として，本件特徴①，②が提案され，こ
れに本件特徴③を加えることによって，本件課題を解決することができたとして
も，本件特徴③だけでは本件課題を解決することができないことは明らかである
し，本件課題の解決のために，本件特徴①，②が提案されたのであるから，本件特
徴③を加えたＤだけが，本件両発明のための素材を結合させたとか，本件両発明を
行ったと評価することはできないというべきである。
    (8) 本件両発明の特許を受ける権利の共有持分割合について
　前述したとおり，本件両発明の特徴のうち本件特徴②については，ＥとＤのいず
れが着想したものであるかを定めることはできないと考えるが（このような場合，
両名の共同により着想したものと推認すべきである。），これらの特徴の中では本
件特徴①が最も重要な特徴であること，本件特徴②自体は，大同サンプルの欠点を
解消するという本件発明の課題の解決には直接の関係がないことに照らすと，Ｅと
Ｄが共有取得した本件両発明の特許を受ける権利の共有持分割合は，結局，各自２
分の１とするのが相当であると考える。
    (9)　原告がＥから本件両発明の特許を受ける権利を有効に譲り受けたか否かに
ついて
　弁論の全趣旨によると，Ｅと原告との間で，本件第２発明の特許出願に先だっ
て，本件両発明の特許を受ける権利について，これをＥから原告に譲渡する旨の合
意の存したことを認めることができるが，その権利は，前述したとおり，Ｄと２分
の１の割合で共有する持分であった。
　ところで，特許法３３条３項は，「特許を受ける権利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。」
と定めているが，本件において，原告は，特許を受ける権利の共有持分の譲渡につ
いて，共同発明者の同意の存することの主張，立証をしないので，原告が，Ｅから
本件両発明の特許を受ける権利の共有持分を有効に譲り受けたと認めることはでき
ないと判断する。以下，その理由を述べる。
      ｱ　特許法３３条３項が，特許を受ける権利が共有に係る場合に，各共有者が
その持分権を譲渡するためには他の共有者の同意を得ることを要するとしたのは，
特許権が共有に係るときには，各共有者は他の共有者の同意を得ないでその特許発
明を実施することができるから（同法７３条２項），どのような者が共有者となる
かは，当該発明を実施して市場利益を得ようとする他の共有者にとって重大な競争
上の利害関係を有することを考慮したことによるものである。また，上記の趣旨か
ら考えると，この同意は，特許を受ける権利の譲渡についての対抗要件ではなく，
効力発生要件であると解すべきである。
　そして，前述したとおり，原告は，共同発明者であるＤの同意を得たことについ
て何ら主張，立証をしないのであるから，Ｅから原告への本件両発明の特許を受け
る権利（共有持分）の譲渡を認めることができない。
      ｲ　ところで，前記認定事実と弁論の全趣旨によると，Ｅは，本件両発明の発
明当時，チェーンの製造販売業を営んできた原告の代表者であったこと，Ｄは，そ
のことを十分認識しながら，Ｅからの依頼に応じ，金型を製作した後，本件両発明
の実施品を原告に納入していたことが認められる。
　また，被告も，先願発明及び本件第１発明につき，Ｄから特許を受ける権利を譲
り受けたとして，自らを出願人として特許出願を行っているが，原判決は，これら
のことを理由として，信義則上，Ｅが原告に対し自己の有する特許を受ける権利の
共有持分を譲渡したことについて異議を述べることができないと判断した。
      ｳ　しかし，弁論の全趣旨によると，被告は，Ｄが本件両発明を単独で発明し
たと考え，Ｄから特許を受ける権利を全部譲り受けた上，特許出願し，自らこれを
実施し又は第三者に実施させることを考えていたと思われる。
　そうすると，Ｄにおいて，Ｅと原告との関係を十分認識し，また，本件両発明の
実施品を原告に納入していたからといっても，将来特許権の帰属如何によっては，
Ｄ又は被告が，原告による特許発明の実施を望まず，Ｅから原告への特許を受ける
権利の共有持分の譲渡について同意しない可能性も十分あるというべきである。そ
して，上記特許法３３条３項の趣旨を考えたとき，Ｄ又は被告のそのような意思を
無視することはできないと考える。
　一方，Ｄから被告への譲渡について，Ｅがこれを同意するか否かについても，Ｅ
の判断に委ねられるべきであり，場合によっては，お互いが特許を受ける権利の共
有持分の譲渡に同意しないこともあり得ると考える。したがって，Ｄから被告への



特許を受ける権利の共有持分の譲渡行為があったということを理由として，被告
が，Ｅから原告への特許を受ける権利の共有持分の譲渡に同意しないことを，直ち
に信義則に違反するということはいえない。
　なお，特許法３８条は，「特許を受ける権利が共有に係るときは，各共有者は，
他の共有者と共同でなければ，特許出願をすることができない。」と定めている
が，原告及び被告が，それぞれ行った特許出願について，出願人を変更するか否か
はそれぞれの判断するところによるべきと考える。
      ｴ　以上を総合すると，原告が，Ｅから，本件両発明の特許を受ける権利の共
有持分を有効に譲り受けたということはできない。
  ４　結 論
    　以上によると，原告の請求は理由がないのでこれを棄却すべきところ，これ
と異なる原判決を取り消し，主文のとおり判決する。
　（当審口頭弁論終結日 平成１３年２月２２日）

　　　大阪高等裁判所第８民事部

            裁判長裁判官　　　　　竹    原    俊    一

　　　　　　　　　裁判官　　　　　若    林        　諒

　　　　　　　　　裁判官　　　　　山    田    陽    三


