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共同出願の取り扱い等に関する契約について

　抄　録　共同出願の取り扱い等に関する契約は，知的財産の取り扱いに関連する契約としては非常
に数多く存在するものであり，知的財産に関連する業務を行っている者にとっては最も接することが
多い契約の一つです。もっとも日常担当者として対応している者でもなければ，意外にその実情につ
いては知らないままでいることも多いと思われます。そこで，共同出願に関する契約の要否，進め方，
内容，などについて説明を試みます。

櫻 井 克 己＊
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1 ． はじめに

知的財産に関する契約というと，ライセンス
の契約（実施許諾契約）をイメージされる方が
多いかもしれません。しかし，実際には知的財
産に関する契約としては「共同出願の取扱いに
関する契約」の方が多く締結されていると考え
られます。
ライセンスの契約はライセンサー（権利者）
とライセンシー（実施権取得者）との間に，権
利実施状況，価値，ライセンスの条件（対価等）
についての同意が得られて初めて成り立つもの
であることから，双方の合意を得るのには困難
も存在します。そのため必然的に契約締結に至
る事案は限定されたものとなります。一方，共
同出願の取扱いに関する契約は，共同出願を行

った場合等に契約締結が検討される性格がある
ため，その数はかなり多くに及びます。　
もっとも，共同出願を行った場合等のすべて

に契約を締結すべきか，というと必ずしもそう
ではありません。労力を掛けて「契約」を締結
する必要があるか等について検討した上で，進
める必要があります。
また他の契約と同様に，適正な契約を締結す

るには状況に応じた対応が必要なので，定型の
雛形をもって，それに固執して進めるべき性格
のものではありません。

2 ． 共同出願に関する契約とは

共同出願に関する契約とは，発明などについ
て，共同名義で出願を行う時に締結する契約の
ことです。
出願当初より共同出願する場合に締結するケ

ース，出願時には単独出願であったものをその
後に何らかの背景から共同名義に変更するケー
ス，の双方ともに契約の必要性が生じ得ること
になります。どちらもここでの対象としていま
す。
また，特許権発生前の契約のタイトルを「共
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同出願契約」，発生後の契約のタイトルを「特
許共有契約」等と記し分けられることも多いで
すが，ここではそうしたタイトルなどに捉われ
るものではなく，また，広い意味においての共
同出願（権利共有）に関する契約を視野に入れ
た内容で説明を進めることにします。

3 ． 本当に契約締結は必要か？

知的財産の取扱いに関する世間の注目度の高
まりと共に知的財産の取り扱いの重要性が謳わ
れ，知的財産の取扱いに関する契約の重要性が
認識されるようになりました。そうした中で，
共同出願を行った場合などに共有者間でその取
扱いについての契約を締結すべき，というのは
正論でもあります。かつては国等と民間企業と
で共同出願した際には，定型の共同出願契約の
締結が事実上義務付けられていました。また，
当時これらは役所に提出する書類の１つ，程度
の感覚で進められていた感もありました。
一方で企業同士で共同出願を行った場合に
は，契約を締結する場合と締結しない場合とが
あります。
契約当事者としては，契約案の作成・送付・
検討・社内確認・契約案修正，といったことを
繰り返す過程を経なければならないので，非常
に労力を要するものでもあります。従って，契
約を締結しなくとも，特許法・民法の取扱いに
委ねることとして大きな問題が生じないことが
想定される場合には，経済効率も考えた上で，
労力を払う以上に契約を締結する必要性のある
ものだけを対象にして進める，とすることに必
然的に落ち着くところでもあります。
持分の取り決めがなければ，相等しいものと
推定されます（民法250条）。また，原則として
共有者はそれぞれ自由に実施できるとする特許
法上の取扱い（特許法第73条）などに委ねられ
る場合等，労力を払って契約上別途の取り決め
をする必要性が低い場合には，法律に委ねる方

が経済効率上良いと考えられます。

4 ．  契約交渉前に確認・認識しておく
べき事項

（1）共同出願以前の約束はないか？
既に契約で合意していることはないかについ

ては確認が必要です。
共同出願に至る前の段階で，何らかの約束（契

約による合意）がなされていることも少なくな
いと考えられます。
例えば，出願に先立ち，当該事案に関しての

「秘密保持契約」が存在する場合には，その内
容中に当該情報に基づく特許出願の取り扱いに
関しての記載が存在する可能性があります。「当
該情報に基づき特許出願を行うに際しては，情
報の保有者と共同で出願を行う」等の規定があ
るケースなどです。
なお，特許出願により後日出願公開されるこ

とになるので，秘密保持義務に関しては確認し
ておく必要があります。
また，当該出願に関連する「共同研究開発に

関する契約」が締結されている場合は，そこか
ら生じた開発成果である発明の取り扱いについ
ては既に何らかの合意が行われている可能性も
高いと考えられます。従って，その内容を確認
し，既に約束している内容を踏まえて進める必
要があります。
その他にも当該出願に関連して既に何らかの

契約がある場合には，その内容を確認してから
進めなければ当該契約違反になってしまうの
で，確認しておく必要があります。

（2）誰が契約を主導して進めるか？
誰が主導で進めるかについて決まりはありま

せん。即ち，共有者の誰が契約案を用意してス
タートしても良いものです。
戦術的に，先に自己に都合の良い契約案を早

く提示した方が有利だとするような話も見受け
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られますが，本来どちらが提示しても良いもの
です。また，どちらが最初に契約案を提示して
も，双方が納得行くまで修正・検討を加えて進
めるべきです。
なお，当初にあまりに自己に都合の良い案を
提示することによって，却って共有者の不信感
を買ってしまい，その後の進行がスムーズに行
かなくなることもあります。お互いに納得でき
る内容を模索して進めるべきだと思います。

（3）締結の時期について
出願前に締結することもあり得なくはありま
せん。現実に，共同出願契約の締結が行えなけ
れば出願を行わないとするスタンスの組織（会
社）も存在しています。しかし，出願行為自体
は急ぐ必要があるので，契約締結よりも出願を
優先して対応すべきではあります。
実際には殆どのケースでは出願後に契約作業
が行われていると思います。
また，特許登録前（特許権発生前）の特許を
受ける権利が共有の時点で契約締結する場合，
登録後の特許権発生後の状態で結ぶ場合，のい
ずれもあります。
なお，特許出願公開前の契約は，ある面では
ノウハウの取扱いに関する契約であるともいえ
ますが，必ずしもノウハウの契約だと意識した
対応がされているかというと，そうではないこ
とも多いと思われます。

5 ．  各契約条項について検討すべき主
な事項

（1）持　分
持分について絶対的な決まりはありません
が，発明の成立などに対しての貢献度を考慮し
て取り決めるべき，ということにはなります。
貢献度を検討するに際しては，人的貢献度だ
けではなく，その他の経済的な貢献度等も考慮
して決めるべきだと思います。

仮にいわゆる「発明者主義」のみで交通整理
すると，共同開発の案件でも個々の出願は単独
出願を行いうることになり，共同開発の精神
や信頼関係自体を損なうことにもなりかねませ
ん。状況に応じた取り扱いを定める必要があり
ます。
持分については，契約による別段の取り決め

がなければ相等しいものと推定される（民法第
250条）ので，これに委ねるケースもあります。
なお，第三者に実施許諾することになった場

合には，基本的には持分に応じてライセンス収
入を分配することになると考えておくべきなの
で，ライセンス収入の分配の観点も想定した上
で持分を決めると，その後の取り扱いがスムー
ズに進められると思います。

（2）出願手続き
出願手続きは，当該出分野に関しての造詣の

深い当事者が主導で，共有者と連絡を取りなが
ら進めるのが一般的だと思います。ここで留意
しておくべきは，契約上どちらが責任を持って
維持管理を行うと規定するか，です。
出願についての主導者がその後の維持管理の

手続きを行うケースが大部分と考えられますが，
何らかのミスが生じて権利が消滅してしまった
等の際は，契約上当該出願に関する維持管理を
主導する者の責任となることが想定されます。
従って，そのような万が一の時には，責任の所
在についての規定は，実はリスクを伴う条項と
なることは頭に置いておく必要はあります。

（3）費用負担
費用負担は，持分に応じて負担するのが一般

的です。
但し，何らかの事情により，持分と費用負担

とを一致させないケースもあり得ます。合理的
な理由があれば，持分と費用負担とが異なって
も良いのですが，この場合は税務上の問題など
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も生じ得るので，その点の説明ができるように
しておく必要はあります。
なお，共同出願人のいずれかが，特許事務所
に委ねずに社内で書類を作成し，出願手続きを
進めるケースもあります。その際にはエビデン
スを欠くことになりますので，相手方に請求す
る基準（例えば，特許印紙代のみ，等）を定め
ておく必要があります。

（4）実施許諾
契約上の取り決めがない場合には，共有に係
る特許発明等を第三者へ実施許諾する際には，
共有者全員の同意が必要となります（特許法第
73条第３項）。これは持分の大小にかかわらず
必要です。
これは改めて共同出願契約上に明記がなくて
も適用されますが，確認的にこの点についても
記載されるケースが多いのが実情です。
この取り扱いに契約により修正を加えて，共
有者の誰かが単独で実施許諾を行いうることを
規定することも可能と考えられています。その
場合には実施料の配分についても取り決めを設
けておくと，その際の取り扱いがスムーズに進
められます。
なお，共有に係る外国権利も対象とする場合
は，実施許諾する際に他の共有者の同意を要す
るか否かを明確にしておく必要があります。米
国においては，共有者のいずれもが他の共有者
の同意を要さずに，自由に実施許諾を行えるこ
ととなっているので注意が必要です。

（5）共有者の自己実施
特許権が共有に係るときは，各共有者は契約
で別段の定めをした場合を除き，他の共有者の
同意を得ないで特許発明を実施できます（特許
法第73条２項）。
ちなみに，この取り扱いは米国でも同様です。
共有者間での特許による利益享受がアンバラ

ンスである場合や，他方に実施機会がない場合
などには，共有者間での調整を図る条項を設け
るケースもあります。

（6）下請けによる実施について
「実施」に関しては，下請会社での製造・販
売等の取扱いが時々問題となります。
特許出願人の関連会社が，下請け製造（have 

made）として製造，販売などを行えるのか，
等の問題です。
特許出願人の自己実施としての下請け製造を

認めるのか，あるいは第三者への実施許諾とし
て対応するのかについては，後日紛争になりか
ねないので，極力明確にしておくことが望まし
いといえます。
下請けとしての実施は権利者の実施として認

められる，とよくいわれますが，無条件に認め
られているわけではありません。一般的に下請
け実施が権利者の実施と認められるのは，以下
の３要件を満たす場合であると考えられていま
す。
① 権利者への工賃支払い契約
② 製品販売・品質につき権利者の指揮監督
③ 製品の全部を権利者に引渡し
この３要件は判例において示されたもので，

一般の実務上もこの基準に沿って交通整理がさ
れることが多いと思います。もっとも個々の事
案が本当にこの要件を満たしているかは，疑わ
しいまま進められているケースもあると考えら
れるので，確認が必要です。

（7）分割出願・変更出願，外国出願
契約対象出願に基づき分割，変更出願した際，
あるいは外国出願する場合にも，当該契約内容
を適応させるか，あるいは他の取り扱いとする
か，については，当該状況になった際に，後日
疑義が生じないように規定を設けておくことが
望ましいです。
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（8）有効期間
本契約についての有効期間は，当該出願・権

利の存続する期間までとすることが一般的です。
契約の発効日は，契約締結の日からとされる
場合や，ある指定の日からとする場合もありま
すが，契約対象の出願の日から有効とされる場
合も多いと思います。
「契約締結の日から有効とする。」等とした場
合には，厳密には出願後，契約締結日前の取り
扱いは宙に浮いたことになってしまう，といっ
たことが指摘されることもあります。

6 ． 契約の管理

① 対象出願が複数の場合
共同開発成果である共同出願についての取り
決めを進める場合などは，複数の共同出願を一
つの契約で対処することが望まれるケースも珍
しくはありません。一つの契約で複数の出願の
取り扱いについて取り決める方が開発の成果の
取り扱いの観点からはマッチしていて，効率が
良いことが多いからです。
その一方で，そのような際には，契約対象出
願の一部について，拒絶査定が確定した場合や
一部の権利について権利が消滅した場合，ある
いは一部の権利を放棄，特許料の未納付などの
場合に，当該契約をどのように扱うかを想定し
て，有効期間等を指定しておかないと，後日，
契約の解釈に迷ってしまうことがあります。
対象出願が複数の場合にはそうした点につい
ても想定した上で規定することが望まれます。
② 締結後の契約管理について
契約を締結した後の管理については，対象出
願の維持管理以外に，まずは期限管理が必要に
なります。また，それ以外にも実施に関連して
取り決めの内容によっては実施状況の報告等の
管理が必要となります。また，忘れられがちで
すが，実施許諾に際しての条件などについても
規定を設けた場合には，将来実施許諾を行う際

にその取り決めに拘束されるので，何らかの管
理方法を設けておく必要があります。

7 ． 大学，公的研究機関と企業との契約

① 共同出願に関する契約について，共有者
が誰であれ，本来的には考え方は同一であるは
ずです。しかし企業同士での契約と，大学，公
的研究機関と企業との契約とでは，異なる契約
業務の進行となる面があります。
殆どのケースにおいては，大学あるいは公的

研究機関の用意している雛型をベースに契約業
務が進行されるのが実情だと思われます。従っ
て，企業側が用意した契約案を提示しても，大
学等の所定の契約案が返答されるケースが多い
とは思われます。
但し，必ずしもその通りでなければならない

わけではないはずなので，状況に合致した契約
内容で締結できるように，双方が努力する必要
があります。
なお，出願維持費用負担や，いわゆる「不実

施補償料」は争いとなり易い点です。
② いわゆる「不実施補償」について
権利の共有者であっても実施する機会がない

機関が，実施する機会のある共有者に対して，
実施料の支払いをもって補償させるというもの
です。メーカーとユーザー間等で共有する際の
調整とも本来の意味合いは異なります。また，
時々誤解されていますが，実施しないことを「保
証」する共有者への対価でもありません。国立
大学が独立行政法人化した結果，権利主体とな
りうるようになって以降，大学等が企業との共
同出願に対して，より強く打ち出されるように
なり，摩擦が生じています。参考までに大学等
と企業との本件についての考え方や置かれてい
る環境の違いについて代表的なものを以下に整
理してみました。特に国立大学が独立行政法人
化した結果，大学が権利主体となりうるように
なった昨今，大学と企業が共同で権利主体とな
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った発明の取り扱いに関して，この点がクロー
ズアップされてきました。残念ながら未だにこ
の問題は解消されたとは言い難い状況でもあり
ます。
参考までに企業間契約と，企業と大学との契
約における考え方の違いについて代表的なもの
を以下に整理してみました。
（大学側の視点）
① 大学は実施して利益を上げることができ
ないので，実施機会が得られる共同研究企業が
実施した際に，対価を支払うのは当然。
② 発明者への補償の観点から知財収入を確
保する必要性がある。
③ 数字が各大学の産学連携本部の評価と関
連する側面もある。
（企業側の視点）
① 事業化リスクや責任は企業のみが負う。
研究終了後の実用化努力が膨大。
② 何とか企業努力により実用まで漕ぎ着け
た案件も実施イコール利益にはならない。
③ 個々の案件で背景・状況が異なるが，案
件に応じた契約ができない。多くの特許・ノウ
ハウ等が関係し，当該特許だけで製品が成り立
っている訳ではない等の場合，実施料の概念を
発生させることが現実に不可能なケースもあ
る。
④ 当該研究の費用（最近は出願維持費も）
は企業負担（人件費は双方負担）なのに，この
点だけのアンバランスが持ち出される。
幾つかあげてみましたが，これ以外にもそれ
ぞれの立場からの主張があると思います。
現在の状況から再考してみると，以下のよう
な状況かと思われます。
① 意見の相違は立場の違いから生じている。

永年議論されているが未だ解決に至っていな
い。もっとも，概念自体への議論は行い尽くし
た感もある。

② 現実には大きなお金は動いていないが，
契約現場で簡単に処理できない問題なので担当
者は苦労することになる。
③ 本来の産学連携の目的からは，離れた議

論となってしまっている。

8 ． おわりに

最終的には，契約内容はバランスが取れ，双
方にメリットが無ければなりません。共同出願
に関する契約は，自社にない知見を生かした開
発成果であるケースも多く，異業種間との契約
も多くなると考えられます。従って，進めるに
際しては，業種による習慣・感覚の違いが非常
に大きいことは認識しておく必要があります。
その会社にとっての知的財産の取り扱いの常識
が必ずしも他の業界にとっても常識であるとは
限りません。
また，各案件毎に背景等が異なるため，ワン

パターンの契約案でOKとは行きません。よく
一定のフローチャートに従って進めれば結論に
導けるツールのニーズが語られますが，万能な
ものは存在せず，各案件に応じた契約内容を取
り決める必要があります。
完璧な契約はあり得ません。「白か黒か」で

はない側面の業務でもあります。担当者は往々
にして法律論や正論に走りがちで，法の番人的
なチェックをしてしまいがちです。
しかし，契約条文そのものを検討するのでは

なく，まずは置かれている案件の環境・バック
グラウンド（実施の見込み，市場の環境，競合
品の状態）の理解に努めて進めるべきです。
こうした対象事案の背景の十分な理解の上に

進めることが，実は一番難しい点でもあります。
これができるとお互いに意見が分かれる条文

についての着地点も見出し易くなると思います。

（原稿受領日　2010年12月14日）
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