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１．知的財産権に関する契約というと，まず連想する

のはライセンス契約である。ライセンサーとライセン

シーとの間で締結され実施許諾の範囲，条件などにつ

いて定めた非常に著名な契約である。しかし知的財産

権に関する契約は，こういった特許ライセンス契約の

ように契約当事者が決まっていて，雛型といえるもの

も既に市場に流通している類のものにとどまるもので

はない。 

 

２．当事者が相互の関係を相互の合意に基づいて決め

ようとする場合には，常に契約が登場することになる

（但しそれを文書化しておこうという意識が当事者に

ない場合が圧倒的に多いであろうが）。この場合，当事

者間では是非決めておきたい事項というのは割と明確

になっているものである。ところが，法律専門家に依

頼した途端にポイントが外れていくことが往々にして

ある。なぜかというと法律専門家はどうしても抽象的

な契約類型を先行させてしまうからである。すなわち，

契約当事者の間の大まかな関係を聞いた法律専門家の

頭の中では，本件は「ライセンス契約」のケースであ

ろうという意識が先行し，次に「ライセンス契約」の

雛型を準備し，その「ライセンス契約」でもって当事

者の関係を規律する（どちらかといえば契約に合わせ

て当事者間の関係を築く）という手順を踏むことにな

りがちだからである。ライセンス契約の他にも「共同

研究契約」「業務委託契約」などが連想されることもあ

るが，そのように当事者間の関係を契約にあわせると

いうのでは順序が逆である。当事者間の関係をまず見

てから，そういう関係にはどういう契約が必要かを考

えることが重要である。 

 

３．実際によくあるのは，「ライセンス契約を結ぶこと

になり雛型をもとに自分で文案を考えたがこれで不都

合はないか」といった類の相談である。こういう場合

はどうしても与えられたライセンス契約案だけを見

その当否を判断することになりがちである（契約の

後にある当事者間の関係についてインタビューする

とはあまりない）。しかし，ライセンス契約のような

ある程度内容が定型化された契約について，その文

の選択が不用意であったために後々トラブルになっ

というケースはあまり聞かない。依頼者はこの内容

は当社に不利益にならないかなどという質問を浴び

てくるかもしれないが，多くの場合杞憂である。こ

は，まず依頼者が契約雛型に引きずられ，その結果

律専門家も契約雛型の枠内でしか状況把握ができな

ケースといえる（ただ依頼者が何を危惧しているの

は十分に聴取する必要はある。漠然とした危惧をよ

具体的な事態に転化することができれば，新たな条

の必要性も生じよう）。 

 

４．雛型の検討だけでは意味がないということに関

ては，特許権と著作権ではやや異なった事情がある

いえるであろう。特許権は登録により発生するため

権利者が誰であるかは明白である。また，特許権の

容というのも，特に不明瞭な要素はないといえる。

れに対し，著作権の場合は，誰がどういった著作物

対し著作権を有しているかということ自体が必ずし

明確でないことがある。ある著作物を素材に新たな

作物を作成していく場合などを考えると誰がどの著

物に対し著作権を有しているかはそう容易には判断

きない場合がある。また，著作権の内容についても

著作権法が多様な権利内容を用意したために，具体

ケースで何をライセンスするのか慎重に検討すべき

合がある。面倒だからといって「一切の利用」をラ

センスすることは許されないといえる。この著作権

ように，権利者は誰か，権利の内容は何か，という

 

 ＊弁護士 

パテント 2002                  －22－                   Vol.55 No.7 
3

て

背

こ

，

言

た

で

せ

れ

法

い

か

り

項

し

と

に

内

こ

に

も

著

作

で

，

的

場

イ

の

点 



魅力のある契約にするための工夫 

について慎重な判断を要する法領域の場合は，ライセ

ンス契約雛型そのものの検討吟味が非常に重要となる

場合もあるといえる。 

 

５．これに対し，特許や商標のライセンスの場合は，

雛型さえ用意できればトラブルを生じることはあまり

考えられない。但し，考えなければならないのはライ

センサーとライセンシーの間でだけライセンス契約を

結んでおけばよいかということである。法律専門家の

もとには，契約当事者を決めてしまった後に相談がも

ちこまれることが多い。しかし，実際には，ライセン

サーとライセンシー以外の関係者も存在する場合が少

なからずある。そして，そういった関係者がライセン

ス契約の上では全く登場してこないということがある。

ところが，こういった第三者との間で何らかの契約を

結んでおくということは ― そういった契約が特に類

型化されていないものであるだけに ― 通常は思い及

ばないものなのである。しかし，契約を考える場合は，

関係者をなるべく広く捉える必要がある。最も理想的

なのは，すべての関係者の間で一つの契約を結ぶこと

である。しかし，それは手間がかかり困難であるのが

通常であろう。その場合は代替策として関係者の間で

二面契約を何本も結んでおくのがいい。また，ある当

事者間の契約を考える場合に，別の当事者間の契約関

係がどのように影響してくるかを常に考えることが重

要である。ライセンス契約だけを見ていては不十分で

ライセンス契約の当事者とは別の第三者が何か関係し

てこないか，その第三者が契約上，一定の法的地位に

たっていないか，その法的地位をライセンス契約上考

慮する必要はないか検討する必要があるのである。 

 

６．このように，関係者を広く捉える必要があるが，

より一般化していえば，状況を広く捉える必要がある

といえよう。ライセンス契約そのものは，非常に形式

的なものである。特に知的財産権関連のライセンス契

約はそうである。というのは，特許法にしても商標法

にしても登録を基準に権利の発生や権利の移転を考え

るから必然的に形式（登録）が優先する法領域だから

である（形式主義）。その意味で，形式の背後にある実

質的事情は犠牲にされる傾向がある。そういった実質

的事情を契約の中でフォローしておかないとフラスト

レーションを起こし，トラブルの火種となることがあ

る。名義上は特許権を移転させたが，真に権利移転さ

せる理由がなかったというような場合には，契約にそ

ういった事情を反映させる工夫が求められる。 

 そして，契約時点での実質関係を考慮するだけでな

く，契約後に実質関係が変化した場合には，それも考

慮しなければならない。雛型によく見られる当然解除

条項（一方当事者が破産したり差押を受けたりした場

合は相手方は当然に契約を解除できる）だけでは不足

する場合が多い。以上をまとめると，関係当事者をな

るべく広く拾う，実質的な関係を契約に反映させる，

実質的な関係が変化した場合にどうするかも考えてお

く，ということになる。 

 

７．少し具体的に検討しよう。ある特許権者が倒産し

た際に，その特許権者が当該特許権を特許権者の債権

者に売却したとする。その際，債権者というのは実際

は数十名いたが，そのうち代表格の一社が特許権の対

価を払って登録名義も取得したとする。そしてその代

表格の一社がある業者に特許権をライセンスしたと

する。こういう場合に，代表格の一社とライセンシー

との間でライセンス契約を結ぶ，ということは通常行

われることでそれ自体は至って簡単な作業である。し

かし，登場人物はそれだけではない。倒産した元特許

権者，代表格以外の多数の債権者，これらも登場人物

である。第一に，倒産した元特許権者と代表格の債権

者との間では特許権の譲渡が行われるわけであるから，

その旨の契約を交わすことは当然である。では，どう

いう契約条項がいいのか。この場合，売買がなされた

背景，実質を考慮する必要がある。この場合は，倒産

した側としては債務弁済の代りに特許権を譲渡したと

いう事情があるのが通常であろう。もとよりこういう

処分が民法上許容されるのかという問題もある（詐害

行為にあたる可能性がある）。さらに，なぜ代表格の債

権者が形式上譲受人になったのか，多数の債権者の共

有名義にしなかったのはなぜか，という問題もある。

それにはやはり事情があるわけで，そういった実質を

可及的に契約に反映させる必要がある。たとえば，代

表格の債権者は債権者の代表的な立場で特許権の信託

を受けたのかもしれない。であるとすれば，代表格の

債権者は代表である限りにおいて特許権を保持できる

が，代表たる地位を喪失した場合は，もはや特許権を

保持できないということになる。これは，むしろ代表
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格の債権者と他の債権者との間の契約で規定すべき事

項かもしれないが，元特許権者と代表格の債権者との

間の売買契約が，こういった代表格の債権者の代表資

格の喪失という事実（事情の変更）によってどういう

影響をうけるのかは，考えておく必要がある。代表資

格喪失によって一旦売買契約を解除し，特許権を元特

許権者のもとに戻すとともに，譲渡代金も返還すると

いう方法もある。あるいは，売買契約の解除は認めな

いという方法もある。第二に，代表格の債権者とライ

センシーとの間のライセンス契約についても，実質を

反映させる必要がある。すなわち，最も基本的な関係

であるライセンス料の支払い，あるいはその前提とし

ての実施数量の報告についても，実質的な特許権者で

ある多数の債権者に実施数量を報告したり，あるいは

ライセンス料を払わなくて本当にいいのか，またライ

センサーが代表資格を喪失した場合，ライセンス料の

支払いはどうなるのか，またそもそも代表資格喪失に

よりライセンシーとしての立場を失うことになるのか

（ライセンス契約は解除になるのか）など，問題が多

い。最後の点についていうと，当初の契約段階で意識

して規定を設けておかないと紛糾することにもなる。

というのは，特許法が特許権の譲渡が効力を生じるた

めには移転登録が必要であるとしているため，ライセ

ンサーが代表資格を喪失しても特許権の移転登録を拒

んで自己の登録名義を死守すればライセンシーとして

はその地位を失うことはとりあえずない。しかし，新

たな代表者が特許権を主張してライセンシーを特許権

侵害で訴えた場合どうするか。雛型によくある「第三

者から特許権侵害の主張を受けた場合，すべてライセ

ンシー（あるいはライセンサー）の費用と負担で解決

する」という規定をそのまま適用して差し支えないか

も考えておく必要がある。雛型規定からは具体的な適

用場面が見えにくいので感覚的にその雛型規定の当否

を判断してしまいがちであるが，できれば契約締結に

あたってどのようなクレームが第三者からなされる可

能性があるか検討し，それについてその雛型規定どお

りの解決で不都合はないかを考慮することが望ましい。

なお，少しそれるが，新しい代表者に特許権の移転登

録が認められた場合は，ライセンシーとしてはそのま

までは新しい代表者にライセンシーとしての地位を対

抗できず，対抗するためには通常実施権の登録が必要

となる。すなわち，こういう場合には，通常実施権の

登録が意味をもってくるといえる。第三に，代表格の

債権者とその他の多数の債権者の間の関係であるが，

特許権だけに目をとらわれていると，この両者の関係

を忘れがちになる。この関係については，組合なり権

利能力なき社団の内部関係として一定の規約がある場

合もなくはないが，その場合には，今度は特許権に関

する法律関係が全く考慮されていなかったりする。そ

うなると，この関係においては，代表者資格の喪失，

新代表者の選任という事情の変更場面も視野に入れて，

入念に規定をもうけておく必要があるといえる。場合

によっては，特許権の信託の登録を検討すべき場合も

ある。また，代表格の債権者が交代した場合の新旧代

表の相互の関係も問題となる。 

 

８．以上みてきたように，知的財産権関連の契約作成

にあたっては契約雛型にあまりこだわりすぎるべきで

はない。関係する当事者に漏れはないかを十分に検討

すべきである。典型的な契約があてはまらない当事者

間についても，定めておくべき事項がある場合が多い。

そういう場合は，覚書程度でいいから書面にしておく

と，後日の紛争防止に非常に有効である。特に形式的

な関係の背後にある事情あるいはその変更を，契約に

反映させるよう留意すべきである。事情変更の最たる

ものは自然人の死亡，法人の破産，事業の休止，地位

の辞任などであるから，そういった事情がある場合に

どういう効果を生じさせるかを記載する必要がある。

なお，以上は雛型の無用性を説くものではない。ただ，

雛型もその構造（債権の発生，内容，不履行，消滅）

をよく理解した上で使いこなすべきであろう。 

（原稿受領 2002.6.10） 

 


