独占的通常実施


このひな形（特許共同出願契約書「独占的通常実施」）について
１．このひな形では、共同研究相手先企業（以下、相手先企業）と本学とが、知財条項無しの共同研究契約を結んで共同研究を行い、その成果として創出された発明（以下、共同発明）を共同で特許出願することを想定しています。
２．共同発明の特許出願及びこれに付随する手続並びに特許権等の維持保全のための費用（以下、出願等費用）は相手先企業の全額負担をお願いしております。また、相手先企業が共同発明を他者に実施許諾した際の実施料の本学への配分や、相手先企業自身が共同発明を実施して得た収入の本学への配分をお願いしております。理由は以下の通りです。
　本学が共同発明を相手先企業以外の企業等へライセンス活動等をする可能性は極めて低いです。これは、共同発明は相手先企業に活用していただくためものであることは明らかであり、また、本学が他者へライセンス付与等するためには相手先企業の事前同意を要する等の規定があることが一般的であり（特許法第７３条第３項）、共同発明に関した本学のライセンス活動は事実上不可能であることによります。さらに、特許法第７３条第２項において「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で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」と規定されていますが、しかし、本学も対象である国立大学法人法第２２条において、国立大学法人は自らが発明の実施を行い実施料収入を得ることは業務として規定されていません。従いまして、本学は共同出願した共同発明を元にした収入を得ることができないことから、共同発明における本学の知的貢献への対価を得ることができず、知的創造サイクルを回すことができません。
　相手先企業の皆様には、ぜひこのような事情をご斟酌の上、出願等費用の全額負担、第５条第３項に規定する金額の本学への納入、及び第７条第１項に規定する実施料の本学への支払い（特許法第７３条第２項における別段の定による）に同意くださいますようお願い申し上げます。
特許共同出願契約書

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学（以下「甲」という。）と○○○○株式会社（以下「乙」という。）は、令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで甲及び乙の間で締結した「○○○○○（共同研究の課題名）」に係る共同研究契約書第１３条第２項に基づき、甲に属する研究担当者（以下、研究協力者も含む。）及び乙に属する研究担当者が共同して行った発明「○○○○○（発明の名称）」（以下「本発明」という。）の共同出願に関し、次のとおり契約を締結するものとする。

（権利の帰属及び持分）

第１条　甲及び乙は、下記に基づく本発明に係る特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権（以下「特許権等」という。）を共有するものとし、その持分は、甲〇〇％、乙〇〇％とする。
	甲の整理番号：
	○○○○○

	乙の整理番号：
	○○○○○

	発明者：
	（甲に属する研究担当者）

	
	○○　○○、○○　○○

	
	（乙に属する研究担当者）

	
	○○　○○、○○　○○


（手続及び費用）

第２条　本発明の特許出願及びこれに付随する手続並びに特許権等の維持保全の手続は乙がこれを行うものとする。ただし、審査請求を行うとき又は拒絶理由通知を受けたとき、その他甲乙協議の上手続することが適当と認められるときは、乙は甲と事前に協議するものとする。

２　前項及び第４条の手続に要する出願費、特許料等（以下「出願費等」という。）の費用は、乙が負担するものとする。

（通知）

第３条　乙は、前条第１項における手続の経過をその都度遅滞なく甲に通知しなければならない。
２　乙は、前項に定める通知を自らが指定する代理人に行わせてもよいものとする。

（外国出願等）

第４条　本発明の外国出願、国内外の優先権主張出願、分割出願及び出願変更等については甲乙協議の上でその要否を決定し、当該出願等を行うときは本契約を適用する。
（第三者に対する実施許諾の制限）
第５条　甲は、第三者に対し特許権等の実施を許諾することはできない。

２　乙は、特許権等を甲に通知することにより特段の同意を得ることなく出願日より第三者に対し実施の許諾をすることができる。ただし、出願公開前の時期においては、乙と当該第三者は、本発明が公知とならないように必要な対処を別途とらなければならない。
３　乙は、第１項に基づき甲が第三者への実施許諾を行わないことに対する補償として、本契約成立時に一時金○○○○○○円（消費税額及び地方消費税額を含む。）を、甲の発行する請求書により、当該請求書に定める納入期限までに納入しなければならない。

（持分の譲渡等）

第６条　甲又は乙は、第１条に定める自己の持分を相手方又は甲及び乙が協議の上指定した者に限り譲渡することができるものとし、別に定める譲渡契約によりこれを行うものとする。

２　甲又は乙が、前項の規定に基づき第１条に定める自己の持分を甲及び乙が協議の上指定した者に譲渡した場合、かかる甲及び乙が協議の上指定した者には本契約の各条項が適用されるものとする。
３　乙は、第２条に規定する出願費等を負担しないときは、第１条に定める自己の持分を甲に譲渡するものとし、その旨の「譲渡証書」を甲に提出するものとする。

（実施料）
第７条　乙が、特許権等を実施しようとするときは、甲は試験、研究、教育の目的を除き自己実施をしないことに鑑み、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
２　前項に定める実施において、乙は、出願公開前の時期においては、本発明が公知とならないように必要な対処をとらなければならない。

３　特許権等を第三者に実施させた場合の実施料は、第１条に定める持分に応じて、それぞれに配分するものとする。

（契約有効期間）

第８条　本契約の有効期間は、本契約の締結日から本発明に基づき取得した特許権の存続期間満了日までとする。ただし、次の各号に該当したときは、その該当する日に終了するものとする。

　(1)　本発明の特許出願のすべてについて拒絶の査定若しくは審決が確定したとき。
　(2)　本発明に基づいて取得した特許の無効の審決が確定したとき。

（協議）
第９条　この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。

令和　　年　　月　　日

（甲）石川県能美市旭台一丁目１番地

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

学長　寺野　　稔　㊞
（乙）東京都○○区○○○１丁目２番３号

○○○○○○株式会社

代表取締役社長　　　　○　○　○　○　㊞
