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< 2007年 10月度月例会特別講演①:特別講演記録>

特許ライセンスをめぐる最近の立法動向

1 .はじめに

( 1 )実施権の種類と内容

只今ご案内にあずかりました神戸大学の

島並と申します。神戸大学において知的財

産法の授業を担当しており、研究もなるべく

偏らないように知的財産法全般についてし

ています。今日はご案内のとおり、「特許ラ

イセンスをめぐる最近の立法動向Jと題しま

してお話をさせて頂きます。まずはこのような

機会を与えて頂いたことに感謝を申し上げ

たいと思います。

このテーマにつきましてはたまたま 2 度に

わたり立法に関与させて頂く機会があり、ま

たライセンスに関しては制度の建てつけと実

務の現実の動きに事離が激しいものですか

ら、今日のお話を踏まえて皆様方に医薬業

界における固有の問題等について実務の

観点から教えて頂ければと思っております。

本日は、まずライセンスにかかわる問題に

前提となるお話を、 11.はじめに-背景と

課題-Jでさせて頂きます。それからf2.改

正産活法による特定通常実施権登録制度

の創設J、f3.特許法上の通常実施権登

録制度改正の動き」で、いずれもライセンシ

ーの保護としづ問題について最近の立法

動向をお話しさせて頂きます。 12.改正産

活法による特定通常実施権登録制度の創
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設」は今年終わりました改正の動きです。

13.特許法上の通常実施権登録制度改

正の動き」は今まさに審議会で動いている

今後の立法の動きです。それから時間があ

りましたら、広い意味ではライセンスのお話

である、日本政府による WTO公衆衛生

2003年合意の批准という皆様方にも関係

の深いごく最近の動きをご説明させて頂き

ます。

さて、 f1.はじめに -背景と課題一」で

すが、最初は実施権の種類と内容です。特

許法上に定められた実施権につきましてま

ずお話しさせて頂きます。この点につきまし

ては十分ご案内のこととは思いますが、これ

からの話の基礎となりますので、念のための

確認です。

実施権にはさまざまな種類がありますが、

大きく 2つに分かれます。 1つは許諾による

実施権、それから許諾によらない実施権で

す。今日のメインは許諾による実施権です

が、それが専用実施権と通常実施権の 2

つに分かれます。前者の専用実施権には

物権的効力があるのに対し、後者には債

権的効力しかないところが最も大きな分か

れ目です。その分かれ目の具体的な表れと

して、専用実施権者は侵害者に対する差

止請求権を持っており、特許権者とほぼ同
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じ地位に立つという点が、通常実施権とい

ちばん異なる点です。通常実施権者につ

いては、ライセンサー(特許権者あるいは専

用実施権者)を代位して差止請求権を行

使できるかという論点がありますが、自前の

差止請求権がないことは争いありません。

他方で、専用実施権と通常実施権のいず

れにも共通する内容は、その実施権設定

者との関係でライセンサーに対する不作為

請求権を持っているという点です。ライセン

ス契約の本質、いちばん中核となる効力は、

このライセンサーに対する特許権不行使請

求権です。

他方、許諾によらない実施権のうち裁定

通常実施権は、今日の最後のお話に少し

関連しますが、本日のお話のメインではあり

ません。許諾によらない実施権には法定通

常実施権と裁定通常実施権があります。法

定通常実施権としては、例えば職務発明

において従業者から使用者に対する権利

の承継がなされなかった場合における使用

者が有する実施権あるいは先使用権があり、

裁定通常実施権としては、不実施の場合、

あるいは公共の利益のために実施権が行

政主体によって設定される場合があります。

しかし、裁定通常実施権制度が発動された

先例がないということはご案内のとおりと存

じます。

(2)実施権登録の効果

実施権登録制度につきましてご留意頂き

たいことは、あくまでも実施権の登録であり、

ライセンス契約そのものの登録ではないとい

うことです。ライセンス契約そのものを登録

する制度は現行法上ありません。ライセンス

契約と実施権との関係につきましては、後
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ほど検討させて頂きますが、ここでは登録で

きるのは実施権だけだということをご留意頂

ければ結構かと思います。

許諾による実施権には専用実施権と通

常実施権がありますが専用実施権は登

録が効力の発生要件とされています。専用

実施権は第三者に対する物権的な効力、

つまり対世的な効力がありますので、第三

者に対して不測の事態を生じせしめないた

めに公示が必要とされ、権利の発生そのも

のが登録にかからしめられています。

これに対し、通常実施権は第三者に対す

る物権的・対世的な効力がありません。あく

までもライセンサーとの聞の債権的・相対的

な効力しかないので、公示の必要性は専用

実施権ほど高くないであろうということで、通

常実施権の登録は効力発生要件とされて

いません。しかし、通常実施権も特許庁に

登録しますと、 2つの意味でメリットがありま

す。

1つ自は第三者対抗要件です。特許法

第 99条第 1項にその旨の規定があります。

ここでいうところの第三者として観念できる

のは次の三者に限られます。つまり対抗関

係に立ち得る第三者とは、新たな特許権者、

新たな専用実施権者、そして新たな担保

権者(例えば質権者等)となります。これら

の者への対抗要件として登録は意味を持

ちます。とはいえ、どういった内容について

対抗できるのかということにつきましては学

説上の争いがあります。これは第 99条第 1

項の条文が「対抗力を有する」ではなく、単

に「効力を生ずる」としづ規定になっているこ

とにも 1つの原因がありますが、後ほど詳し

くご説明させて頂きます。



通常実施権を登録することによってもたら

されるメリットの 2つ目は、破産管財人の契

約解除権の制限という点です。双方未履

行の双務契約については、管財人にその

契約を解除するか、あるいは履行を請求す

るかというオフ。ションが与えられています(平

成 16年に改正された新しい破産法では、

第 53条第 1項)。それを前提に新破産法

では第 56条第 l項品、う条文が設けられ、

双方未履行の双務契約のうち特に使用・

収益を目的とする権利については、対抗要

件を備えている限りにおいて第 53条第 1

項の適用がないと規定されました。つまり使

用・収益目的の権利であれば、対抗要件を

備えていれば管財人の破産解除権が制限

されます。同様の規定は会社更生法、民

事再生法にもあります。この使用・収益目

的の権利として、賃借権等と並んで特許に

関する通常実施権も含まれるというのが立

法時の明確な立法者意思でした。破産法

第 56条第 I項の対抗要件として、特許法

第 99条第 1項に規定された特許庁への登

録が該当することもまた破産法改正の立法

時において確認されていますので、現在で

は、通常実施権の登録の効果としては、第

三者対抗要件、そして管財人の解除権の

制限の 2点を挙げることができます。

その他の特許法上の効果として、例えば、

通常実施権を登録しておきますと、特許無

効審判請求がかかった場合にその通知を

受けることができる等の様々な手続的効果

が特許法上に規定されていますが、本日の

メインのお話ではありませんので、それらの

詳細につきましては省略させて頂きます。

(3)通常実施権の登録方法(現行特許法)

特許法を改正する動きが現在ありますが、

現行特許法では通常実施権(本項では以

下、単に実施権という)の登録方法がどうな

っているのかを確認しておきたいと思います。

実施権の設定や、その後の移転・変更・消

滅・処分制限等につきましては、特許庁に

備える特許原簿に特許登録番号ごとに登

録することができます(特許法第 27条第 1

項第 3号)。特許番号ごとですので、一つ

一つの特許権ごとに、複数の実施権が登

録されているということになります。

それから、実施権者と許諾者、つまりライ

センサーとライセンシーの二者が一緒に共

同申請をしなければならないことが特許登

録令に規定されています。

実施権を登録しますと、登録事項は特許

原簿の証明、謄本等の交付、特許原簿の

閲覧により一般に開示がなされ、社会公衆

に対する開示の対象となります。登録、すな

わち開示の対象となる事項につきましては、

特許登録令及び施行規則に限定的に列

挙されています。

その 1つ目は実施権者、つまりライセンシ

ーの住所・居所、氏名もしくは名称です。こ

れは実施権を特定するため、どうしても必要

な事項と考えられており、強制的にすべて

の実施権登録に際して記載が求められる

事項です。

それから契約の中に定めがある場合には、

必ず記載しなければならない事項として、

次の 2点があります。 lつは実施権の範囲

の制限です。この範囲としづ概念に含まれ

るのは、地域・期間・内容です。地域であれ

ば関東地方だけで作っていい、期間であれ

ば 5年間だけ作っていいといった制限です。
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また内容とは実施の態様であり、特許法第

2条第 3項で生産・譲渡等の実施の態様

が個別に規定されておりますが、それぞれ

について限定があった場合、例えば実施一

般ではなく生産だけを許諾するのであれば、

その旨を登録しなければならないことになり

ます。対価についても、許諾契約に定めが

ある場合は、登録の対象となっています。

具体的には額・支払方法・支払時期に定

めがあれば、それも必要的な記載事項とい

うことになります。しかしこのあたりのことは、

いま大きく変わろうとしています。

(4)通常実施権登録の現状

以上のような制度が現在ありますが、通常

実施権の主主録制度はあまり使われていませ

ん。どうカウントしたのか詳細は不明で、どう

やらアンケート等から推測しているようです

が、現在アクティブなライセンス契約の総数

は約 10万件あるだろうというのが特許庁の

いちばん新しい概算です。そのうち特許庁

に登録されているものは、特許庁自身がデ

ータを持っていますので、正確な数がわかりま

すが、 2006年の時点で 1315件です。若干

古くなりますが、 2004年に新たに登録され

た件数が 158件、年間大体この程度の登

録がなされ、いま維持されている登録が

1315件ということになり、世の中に存在する

ライセンス契約のうち通常実施権登録がな

されているのは概ね 1'""'-'2%にすぎないという

ことです。

なぜ通常実施権の登録がされないのかと

いうことにつきまして、知的財産研究所がア

ンケートをとって調べた結果があります。詳

しくはスライド8頁をご覧頂きたいと思います。

ここには回答が多い順番に並べておきまし
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たが、いちばん多いのは登録のメリット・必

要性がないということです。登録の効果とし

ての対抗力自体が周知されていなし、点もあ

ろうかと思いますし、それを知っていても対

抗力が問題とされる場面が現実にはあまり

ないので、将来に備えて対抗力を具備して

おく必要がないということかもしれません。そ

れから、秘密保持の必要性ということもあり

ます。先ほど申し上げたとおり、登録します

と、その登録事項であるライセンシーやライ

センス料について公衆に開示されてしまい

ます。ライセンサーとライセンシーのいずれ

にとっても、契約の存在自体が経営戦略に

直結するということもあると思われますし、具

体的な対価額等について同業他社に知ら

れるのは尚更まずいということもあります。ま

たさらに手続が煩雑であるという意見もあり

ます。これは特に包括ライセンス契約がなさ

れる業界、つまり(医薬業界ではあまり当て

はまらなし、かもしれませんが)電機業界を筆

頭に 1つの製品について何百何千という多

数の特許権のライセンスがなされるという業

界におきましては、 l件ずつ特許番号を特

定して手続をするということが煩墳であると

いう意見が強くあります。

それに関連する点が 2つあります。 1つは

登録料が高額であることです。現在、登録

免許税は通常実施権 l件につき 1万 5千

円かかります。これに数千の特許件数を掛

けた額を支払うのは、実務上耐えられない

ということが 1つあるでしょう。あるいは、包括

ライセンス契約ではそもそも特許番号を特

定することなく、「この製品AJを生産するの

に必要な技術をライセンスをするものですか

ら、当事者においてすら特許番号を特定で



きていないということがあります。それから、

裁判例によりますと、許諾者に登録の協力

義務がありません。学説では反対もあります

が、通説はこの裁判例に賛成しています。

したがって、ライセンサーが同意してくれな

ければ、ライセンシーが単独で登録すること

はできないことになります。また出願中の権

利、いわゆる特許を受ける権利や、ノウハウ、

さらにサプライセンスについては登録制度が

置かれていませんので、それらの点におい

ても使い勝手が悪いという意見も出されて

います。

(5)登録制度改正の必要性

最近、登録制度を整備し直してより使い

勝手の良い制度にしなければならないとい

う必要性が認識されるに至りました。その背

景といたしましては、知的創造サイクルの加

速化に伴ってライセンスの重要性が非常に

増大していることがまず挙げられます。その

ことの意味は 2方向あります。 1つは自社特

許の有効活用です。自社が持っている特

許について、自分自身で事業化する以外

の収益源としてライセンスの有効性が再認

識されているということです。 2つめに、他者

がもっている特許についても、自社で使うこ

とにより研究開発リスクを分散する必要性が

高まっています。この点は、医薬業界のよう

な研究開発投資に多大な資金を要すると

しづ業界においては特に当てはまるのかもし

れません。

その一方で国境を越えた企業合併や買

収、そして再編が増大し、それに伴って特

許権の移転が以前と比べて激増しており、

この 10年間で約 3倍強、カウントのとり方に

よっては 4倍ぐらいになっています。 2006年

では l万件強の特許権が現実に移転して

います。これは特許庁自身がデータを持っ

ており、ほぼ正確なデータですが、最近で

は特許の移転は年間 l万件を超える数に

なっているのです。

さらにまた、技術開発力のある企業が倒

産の危機に陥ることが増大しています。研

究開発能力はあるが会社資産が乏しいい

わゆるベンチャー企業等が増えるに従って、

ライセンサー側の倒産の危険が増えていま

す。そうしますと、特許権の移転時やライセ

ンサーの倒産時におけるライセンシーの事

業継続のリスクが増大しているといえます。

具体的には、スライド 9頁のようなイメージ

となります。甲・乙・丙の三者がいます。特

許権者・ライセンサーである甲が乙に対し

特許ライセンスをすると、乙は甲に対し、ま

ず特許権の不作為請求権を持ちます。そ

れに加えてさまざまな付随条項がライセンス

契約の中に盛り込まれますが、いちばん基

礎をなす要素は不作為請求権です。この

限りにおいては乙は支障ありませんが、その

後、甲から丙に特許権が譲渡される、ある

いは甲の破産にともないその財産が換価さ

れ、結果的に特許権が移転した後に、新

特許権者である丙が乙に対して権利行使

をした場合に、「私はライセンシーとして実

施権を持っているのです」ということを丙に

対して対抗し、そして事業をこれまでどおり

継続することが可能かどうかが問われる場

面が、実際に増えているのです。

(6)諸外国における通常実施権登録制度

具体的な改正の中身に入る前に、諸外

国における通常実施権の登録制度につい

てご紹介したいと思います。スライド 10頁の
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いちばん右端をご覧頂きたいのですが、こ

れまでお話ししたとおり、日本においては通

常実施権の登録制度があり、登録した以

上、登録事項はすべて公開の対象となりま

すが、出願中の権利、特許を受ける権利に

ついての登録制度は現状ではありません。

また単独申請は不可であり、ライセンサー・

ライセンシーが相伴って登録をする必要が

あります。登録に伴う効果は対抗力の発生

です。

これに対してアメリカにおいては、実施権

の登録制度もあるにはありますが、対抗力

の発生という意味はありません。アメリカでは

登録をしなくても、契約があるということだけ

で通常実施権を対抗できるという制度がと

られていますので、その意味での登録のメリ

ットはないことになります。そして日本との違

いは、出願中の権利(特許を受ける権利と

は呼ばないのですが)についても登録するこ

とができ、またライセンシーが単独で登録が

できるという大きな違いがあるため、実務界

では日本の制度をこのアメリカの制度に近

づけて欲しいとの要望があります。

私自身はフランスやイギリスの制度がむし

ろ日本の参考になるのではないか、つまり

登録制度としては、出願中の権利について

も登録できる、あるいはライセンシーの単独

申請を許すとしづ内容にした上で、対抗要

件としては契約だけで足りるということではな

く、登録が原則であり、ただし悪意のある第

三者に対しては登録なしに対抗できるという

制度がいいとしづ考えを持っております。こ

れはつまり、登録に悪意を擬制する効果を

認めるということを意味しますが、登録が公

示の対象となっている以上、妥当な制度設
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計だと思います。

2.改正産活法による特定通常実施権登

録制度の創設

( 1 )新制度誕生の経緯

以上を前提に、改正産活法による特定通

常実施権登録制度の創設についてお話し

します。まず新制度誕生の経緯ですが、

2003年から昨年度に至るまで毎年、知的

財産研究所に改正に向けた委員会が立ち

上げられ、それぞれの年ごとに報告書が出

されています。これは公刊されていますので、

容易に入手できます。これには私も 2003年

から参加させて頂いたのですが、特に 2006

年度の最後の委員会におきましては、製薬

業界からも日本ライセンス協会の次期会長

というお立場で三菱ウェルファーマの高柳さ

んが委員会のメンバーとして入られておりま

した。少し古くなりますが、 2003年、 2004年

の委員会を受けて、 2004年には『知的財

産ライセンス契約の保護~ (雄松堂)と題さ

れる本も出されています。これらの動きを受

け、経済産業省が「包括ライセンス契約に

よる通常実施権の登録制度の創設につい

て」としづ文書を昨年 12月 13日に発表し、

ほぼ 1カ月間にわたるパブコメ期間を置きま

したD それに対し日弁連、知財協、日本ライ

センス協会等 7つの団体から、非常に反対

の色合いの強い、特に日弁連からは強い

調子の反対論が提出され、それを一部取り

入れた形で産業構造審議会から「ライセン

シ一保護の在り方について」としづ報告書が

公にされました。

(2)改正産活法の成立

その審議会報告書をほぼ受けた形で、



「産業活力再生特別措置法等の一部を改

正する法律」、いわゆる改正産活法が今年

4月 27日の通常国会で可決・成立しまして、

5月に公布されました。まだ施行されていな

いのですが、公布から 1年 6月以内に政省

令を整えた上で施行されるという段取りにな

っています。

(3)新法の概要(現行制度との対比)

細かい話に入る前に、新法の概要を現行

制度との対比においてご説明申し上げます。

改正産活法におきましては、登録の対象は、

従来の特許番号ごとに特定するのではなく、

製品等の特定で足りるということにしていま

す。そうしますと、裏側から見ますと、複数の

特許権を包括的に登録することができ、こ

の製品を作るために必要な特許権という形

での登録が認められることになったということ

です。そして開示の対象は、現行特許法で

は登録すれば公衆一般に対する全面開示

となるのに対して、改正産活法では段階的

とし、具体的には 3段階に分けての部分開

示となっています。登録のなされる媒体であ

る登録簿につきましては、特定通常実施権

登録簿がライセンサーごとに新たに編成さ

れ、特許庁に据え置かれることになります。

特許庁に置かれるという点は同じですが、

従来の制度が特許権ごとの編成になって

いるのに対し、新法ではこのライセンサーに

ついてはこれだけの登録がなされています、

としづ編成になります。また大きな違いとして、

将来発生する権利についても、特定可能

な範囲においては登録ができます。例えば、

この製品を作るのに現在必要な特許権に

加えて、将来にわたって必要な特許権とい

う形で特定できることになりました。将来、特

許権が発生した時点で、それに対する対抗

力も発生するというっくりになっています。そ

れから、先に述べた開示の対象が限られ、

段階的な開示しかないということに対応して、

権利自体の取引の安全を担保する必要が

ありますので、権利取得後にその対抗関係

について確認する手続が特別に置かれまし

た。なお、登録費用につきましでも、 1登録

当たり 15万円ですので、結論として特許権

が 10件を超える場合にはこの改正産活法

を活用した方が現行制度よりも費用は安価

になります。

(4)対象となる契約

対象となる契約を改正産活法は「特定通

常実施権許諾契約jと呼んでいます。これ

は法令上の用語です。これに該当するため

には 4つの要件があり、 lつ目の要件は特

許権、実用新案権及びそれらの専用実施

権に関する契約であることです。もちろん意

匠権等のほかの権利がくっついていても結

構ですが、効力が及ぶのは特許権、実用

新案件のみです。 2つ自の要件は法人間

で締結された契約であることです。個人が

持っている特許権あるいは個人が受けるラ

イセンスについてはこの新法の対象となりま

せん。 3つ目の要件は契約そのものが書面

でなされていることです。これも安定的な制

度運用を目指したものですが、現行法とは

非常に異なるものです。 4つ目の要件はす

べての特許番号、実用新案登録番号が記

載された契約ではないことです。これは消極

的な要件ですが、いわゆる個別ライセンス

契約ではないことです。もし個別ライセンス

であれば、それについては従来からある登

録制度を活用してくださいということであり、
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そういった記載ができないようなものに限っ

て包括的に登録する道を新しく作ったという

ことです。

(5)登録方法

繰り返しになりますが、具体的な登録方

法としては、まず特許庁に特定通常実施権

登録簿というものが据え置かれます。この登

録簿はライセンサーごとの編成であり、当初

は紙媒体ですが、将来的には電子化する

予定になっています。それから登録には従

来どおり共同申誇が必要です。その理由は、

契約の開示の対象が限定されていますの

で、勝手にライセンシーが次々と登録して

取引を不安定化させないためであり、ライセ

ンサーがいいと言った場合に限ることにより、

安定性と利便性のぎりぎりの線引きがなさ

れていることになります。それから登録 1件

当たり 15万円がかかります。

(6)登録事項

登録事項については、まず登録の目的が

あります。これは、ライセンス契約につきまし

ては「通常実施権の許諾について登録す

るjといった明示をするということです。その

ほか移転や処分制限についても登録が認

められます。それから、ライセンシーに関す

る情報、つまり商号・名称等、所在地につ

いて記載します。また、製品等の、特許権

等の特定のために必要な事項を記載する

必要があり、これが非常に大きなポイントで

す。逆に言えば、それで、足りるということであ

り、個別の特許権の特許番号を登録するこ

とはできない、あるいはそれをする必要はな

いということになります。あとは現在の登録

制度と同じで、実施の範囲、申請受付目、

登録番号等が記載されます。
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なお、登録の存続期間は 10年以内で自

由に設定できますが、これは延長が可能で

す。 10年を超える場合には、 10年たってか

ら延長することになります。

(7)その他の登録手続

その他の登録手続につきましては、まず、

いまお話しした延長登録という制度がありま

す。この制度は何度でも利用することができ

ます。それから、ライセンス契約が終了した

場合には、抹消登録が可能です。そして、

この制度成立の過程では「含まれない登

録」と呼びならわされていた登録ですが、法

令上は「登録対象外登録Jとしづ制度が新

しく設けられました。これは、特定の特許に

ついては登録に含まれないこと、つまり対抗

力の対象から除外することを公示する手段

です。登録対象外登録は、これまでみた本

登録、延長登録、抹消登録と違いまして、

ライセンシーが単独でできます。特にライセ

ンシーが自分にメリットを感じる場合には l

人で、特定の特許権については除外される

ということを明示する制度ができました。そし

て、この登録対象外登録は公衆一般に対

する公開の対象となります。

(8)段階的開示制度

また非常に重要な制度として、段階的な

開示制度が設けられています。具体的には

3段階に開示が分かれます。まずスライド 19

頁のいちばん左端、一般の誰でも請求でき

るものとして、登録の目的ライセンサーの

名称・所在地、申請日等々については公

衆一般に対して開示されます。これは従来

からの制度と同じですが、逆に、ライセンシ

ーがいったい誰であるのか、あるいはどうい

った具体的な内容の実施権が設定されて



いるのか、つまりその実施の範囲は勿論、

例えばどういった製品についての包括的な

ライセンスであるのかについては、一般には

開示されません。それに対し、登録事項概

要証明書、それから登録事項証明書という

2段階の手段で、更なる開示を請求する制

度があります。登録事項概要証明書を使え

ば、特許権の譲受人あるいは差押債権者

等は、誰がそのライセンスを受けているのか

という情報までは開示を請求することができ

ます。更に、ライセンサー・ライセンシーとい

う登録当事者及び破産管財人などについ

ては、具体的な契約の中身についても、登

録事項証明書を使って開示を請求すること

ができるとしづ段階的な扱いになっておりま

す。

なお、登録事項概要証明書につきまして、

開示請求権者である「特許権の譲受人」は、

これから譲り受ける人ではなく、既に譲り受

けた人が念頭に置かれています。これに対

しては、特に弁護士会等から開示請求でき

る時期が遅過ぎるとしづ批判がありました。

これから特許権を買い受けるに当たって具

体的にどういったライセンスがくっついている

のか、こぶっきの権利かどうかということがわ

からないと買いようがない、予測可能性を害

する制度だというご批判です。もっともなご

意見ですが、この点は、現状と比べれば一

歩前進した制度として位置づけることができ

ると思います。つまり、特許権を買い受ける

際に現在行われているデュー・ディリジェン

ス、特許権の売り主であるラインセンサーに

対して特許権にどんなこぶがついているかと

いうことを精査する手続は今後も必要です

が、それを公的に担保する手続が一切ない

とし、う現状に比べれば一歩前進の制度とい

うことになると思います。

なおこの新制度は、今後、従来からある登

録制度を改正して更に使い勝手のよいもの

にしていくことを阻む趣旨ではありません。こ

れで制度改正は完結したというわけではな

い、というのが経産省や特許庁の考えであ

って、現実にこれに続く制度改正がいま行

われようとしています。

(9)参考文献

参考文献としましては、スライド 20頁のN

BLに載った文献があります。これは知財政

策室におられ、改正を担当された方の論文

です。それから、この改正について審議をし

た審議会の議事録が経産省のウェブサイト

に載っております。特に第 6'"'-'8回の 3回に

わたってこの新制度について議論がなされ

ておりますので、立法趣旨を知るためには

参考になります。

3. 特許法上の通常実施権登録制度の

改正の動き

( 1 )議論の場

以上が今年成立した包括的なライセンス

契約の登録制度ですが、それでは完結しな

いということで、既存の特許法上の通常実

施権登録制度を改正する作業が現在進ん

でおります。その議論の場といたしましては、

特許法の改正ですので、特許庁の制度改

正審議室というところが原案を練り、その原

案について現在審議会が立ち上げられ、ワ

ーキンググループで議論がなされております。

今のところ 2007年 10月 5日までの 3回審

議会が開かれておりまして、あと l回 10月

末に開かれます。それを受けて固まった原
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案を 11月 1カ月聞かけてパブコメに付し、

それを受けて 12月上旬に審議会の報告書

にするという予定です。

委員は、まず私も含めた知財法の専門家

に加えて、破産法と民法の専門家がそれぞ

れ入っておられます。それから企業の方が 3

名です。今回はこの審議会に製薬業界の

方は 1人も入られていません。それから弁護

士の肩書を持っておられる方が 2名、座長

が元裁判官の竹田稔先生ですが、その座

長以外にもうお一方入っておられます。また

弁理士会を代表して来られている弁理士

の方がお1人、 TLOの関係者として大学の

TLO担当者の方がお 1人という構成です。

当初、改正審議室が掲げました検討事

項は、登録事項の限定及び非開示化とい

うこと、特に対価については必要的登録事

項から外し、開示も制限するということでし

た。それから出願中の権利にかかるライセン

スの保護、サブライセンスの保護、申請方

法の単独化です。

具体的な方向は、今まだ審議の途中です

ので、今後変わる可能性は大いにあり得る

わけですが、通常実施権の登録制度がどう

いう方向に今向かっているかという第 3固ま

での審議会の動きをご紹介したいと思いま

す。

(2)登録制度一対価

登録事項として、現状では対価が必要的

登録事項とされていますが、それを外すとい

う方向になっています。外すといっても、そ

の記載欄を全部消してしまうわけではなく、

任意的な記載事項へ変更しようということで

す。任意的記載事項であれば書いても書

かなくてもいいわけですが、書いたとしても
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対抗力は与えられないという制度が前提と

されています。その理由としては、現行制度

では不記載のサンクションがないので、記載

されない場合が少なくないということです。

現在、対価を定めた場合には、必ず記載

するという制度の建てつけになっていますが、

もし書かなかったとしても何らサンクションが

ありませんので、現実には書かれない例も

多いということです。そうだとすると、必要的

記載事項と言ったところで仕方がないという

ことです。それから対価は通常実施権その

ものの構成要素ではありません。先にも述

べたとおり、通常実施権はライセンサーに対

する不作為請求権が本質であり、対価はそ

れに対する単なる付随条項にすぎないので、

これは必ずしも記載事項に含めるべきでな

いという意見がありました。また対価は、経

営戦略に直結する問題であるので、開示し

たくないという強い要請があり、記載事項か

ら外してほしいという意見もありました。さら

には、包括的ライセンス契約や出願中の権

利・ノウハウも含むライセンスの場合、特許 l

件当たりの対価は観念されていません。改

正産活法では包括的なライセンス契約その

ものを登録することができたわけですが、今

回の特許法改正ではあくまでも特許権ごと

の登録という点は変更しないということです

ので、そうだとすると、 1件当たりの対価を必

要的記載事項とする場合は対価を算出し

なければなりません。しかしそもそも当事者

もこの特許権についての対価というものは

観念していない、そうだとすると、記載欄か

らも削除してしまうとし、うのが一つの方法で

すが、参考情報として開示するニーズは現

状でもあるだろうとしづ意見があり、任意的



記載事項には留めるというのが担当者の原

案です。

私自身は、いろいろな意味でこの改正方

針に対しては異論があります。審議会では

先輩の諸先生方を前にして私のような若造

が発言するのはなかなか難しい面もあります

が、この点は一応発言いたしておりますので、

公開されている議事録もご覧頂ければ結構

かと思います。どういうことかといいますと、そ

もそも対価の定めというのは、支払いを受け

るライセンサーに有利な契約条項です。ライ

センシーからライセンサーに支払われるのが

ライセンスの対価ですから、特許権が移転

してライセンサーが変更された場合に、ライ

センシーが新たな特許権者に対して「対

抗」するという話ではないわけです。このよう

なライセンサー自身、つまり新特許権者にと

って有利な契約条項については、ライセン

シーに対抗力を付与して保護するかどうか

としづ次元での議論がそもそも間違っている

というのが私の考え方です。そうではなくて、

むしろ新特許権者(新ライセンサー)を保護

するために、契約、具体的にはその対価条

項の「引き継ぎ」を認めるかどうかとしづ次元

で議論すべきです。対抗というのは自己に

有利な条項を対抗関係にある者に対して

継続的に主張できるかという話ですから、ラ

イセンシーが対価について対抗するというの

は、出発点として方向がおかしいのではな

いかというのが私の見解です。私は、対価を

任意的な記載事項として位置づけた上で、

登録した以上は、新権利者がその対価を

引き継げるとしづ制度がし、ちばん望ましいの

ではないかと思っています。理由を簡単に

申し上げますと、ライセンシーはそのことを

了解して登録するのであり、他方で新権利

者はそれを期待して特許権を買い受けるの

だろうということです。年間 l億円のライセン

スフィーが取れるということがわかって、では

特許権を買いましようということが行われる

場合に、改めて更地からその対価について

の取り決めを従来からのライセンシーとの間

でもう一度結び直さなくてはいけないという

のは、特許権の流通を阻害するのではない

かというのが私自身の考え方で、す。

原案のように、任意的記載事項に変更し

た上で、しかし対抗力はないという位置づけ

は、対抗力という言葉自体がおかしいだけ

でなく、単なる参考情報だということになると、

新たな対価条項について新権利者との間

で合意が結ばれなかった場合には特許権

が移転した後のライセンシ}はどうなるのか

ということは全く白紙の状態に置かれてしま

うわけです。まさか権利が移転したことを奇

貨として、ライセンシーが今後は無料でライ

センスを受ける(不作為誇求権だけを行使

できる)とし、う位置づけになるというのはおよ

そ考えられませんので、参考情報に留める

というのはいろいろな意味で問題があるのだ

ろうと思います。

(3)登録事項ー独占性・完全独占性

第 2の登録事項の点ですが、独占性・完

全独占性についても登録を認めてほしいと

しづ意見がありました。しかし、この点につい

ては、基本的には対応しない、つまり登録

事項には含めないというのが事務局の原案

です。通常実施権に関する、独占性(ほか

の人にはライセンスしないという旨)の特約、

それから完全独占性(特許権者自身も含

めて実施しませんという旨)の特約について
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も登録を認めてほしいとしづ意見がありまし

た。この独占性や完全独占性の特約につ

いては、まさにライセンシーにとって有利な

条項ですから、登録を認める、あるいは登

録した上でその対抗力を認めるという次元

で議論が組み立てられるのは、私の考えで

も議論の方向としては間違っていないと思

いますが、結論としては、事務局はこれには

対応しないというのが原案です。その理由と

しては、たとえ登録により対抗力を備えたと

しても、ライセンサーがそれに反して第三者

に通常実施権を設定した場合に契約違反

に留まるのではその後の処理が混乱すると

いう意見、あるいは完全独占性の「完全」の

部分については実施権者に債権者代位に

よる差止請求権の行使を認める学説がある

など、専用実施権との違いが少なく、そうだ

とすると、専用実施権の場合には登録が効

力発生要件ですから、それとのバランスを

失するのではないかとの意見もありました。

しかし、私自身はこの点についても異論が

ありまして、登録を認め、そして登録した以

上は対抗できるという制度を認めても、誰も

困らないのではないか、そうであれば当事

者の望みに応える制度にしたほうがいいだ

ろうと考えています。特に 1つ自の理由とし

て挙げられたことは果たして理由になってい

るのかというのが疑問であり、契約違反に留

まるのがいやであれば専用実施権の設定を

受けるべきでして、通常実施権どまりのライ

センス契約しか結んでいない場合に、第三

者の侵害者が出てきた場合にそれを差し

止められないというのは致し方ないことだろう

と考えております。現状では、ライセンシー

は新権利者から損害の賠償すら得ることが
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できません。つまり、独占性について現在登

録ができない、そして対抗力がないというこ

とですと、特許権が移転して、その後新権

利者がほかにライセンシーを見つけてしまっ

た場合に、旧来のライセンシーは契約の柑

手方でない新権利者に対して契約違反を

理由とした損害賠償請求すらできないとい

うのが現状ですから、それよりは独占性の登

録とその対抗力を認めた方が一歩前進で

はないかと思っています。また、新権利者は

独占的通常実施権登録の存在を承知で

特許権を買い受けるわけですから、対抗さ

れても致し方ないというのが私の考え方で

す。

(4)通常実施権設定契約と狭義のライセ

ンス契約の関係 (1) 

次の話に入る前に、前提となる点を 1点

触れておきます。通常実施権設定契約とラ

イセンス契約とは一体どうしづ関係にあるの

だろうかということです。

いわゆる広義のライセンス契約は、通説

によれば2つに分けることができます。 1つは

通常実施権設定契約としづ準物権契約で

あり、もう 1つは狭義のライセンス契約と呼

ぶべき債権契約です。両者の違いは2点あ

ります。 1つは契約違反の効力であり、通常

実施権設定契約(準物権契約)の違反は

特許権侵害を構成しますが、狭義のライセ

ンス契約の違反は債務不履行にとどまりま

す。もう lつは、実施権の登録によって新権

利者に対して対抗ができるかどうかという点

でも違いがあるとするのが通説の理解です。

例えば、関西地区だけに実施権が設定さ

れたということであれば、関西地区という場

所的な限定は通常実施権設定契約(準物



権契約)に取り込まれており、それに違反し

て東京で生産を始めると単なる債務不履

行だけではなく特許権侵害でもある、さらに

関西地区だけという特約について登録を済

ませておきますと、そのことを新権利者にも

対抗できるというわけです。

(5)通常実施権設定契約と狭義のライセ

ンス契約の関係 (2)

特許権侵害と債務不履行は、当該行為

の差止ができるかどうかという点、刑事罰が

あるかどうかという点で大きな違いがあります。

ではどうやって準物権契約の部分と単なる

債権契約の部分を切り分けるのかというとこ

ろが、実務的にも理論的にも大きな争点に

なり得るわけです。

今回の改正に際して、特許庁は不作為

請求権というライセンス契約の根本の部分

プラスいわゆる設定契約の範囲という部分

については準物権契約の部分に取り込ま

れるという立場をとっております。設定契約

というのは特許法第 78条第 2項に規定が

ある部分であり、同条項には「設定契約の

範囲」においてライセンシーは実施できると

いう旨の規定がありますが、そのいわゆる設

定契約に含まれる部分は準物権契約とし、う

ことです。具体的には、期間・場所・実施態

様の 3点についてはこの設定契約に含まれ

るということです。したがって、例えば対価と

か数量の制限はこれには含まれません。そ

して、設定契約の範囲に含まれないその他

の条項はすべて狭義のライセンス契約とい

うことであり、いわゆる債権契約に留まるとい

うことです。対価はもちろんですが、ノウハウ

の提供義務等もこちらに含まれるというのが

特許庁の立場です。

学説上は、この点に関して通説はまだ形

成されていないのだろうと思います。異論は

幾っかあります。例えば筑波大学の平嶋先

生によれば、期間・場所・実施態様以外で

も重要な条項については、この設定契約の

内容に限らず、通常実施権設定契約(準

物権契約)と観念すべきだと説かれていま

す。この点に関する判例はおそらく 1件しか

ありません。育百ポット事件に関する大阪地

裁及び大阪高裁の判決がそれで、原料の

供給義務をライセンス契約について付随条

項として付加した、つまりライセンサーから原

料を買いなさいということをライセンシーに対

して拘束をかけた条項については、これは

狭義のライセンス契約であるとした裁判例

があります。つまり、同条項に反したとしても、

特許権侵害にはあたらないというのが結論

でした。

(6)通常実施権設定契約と狭義のライセ

ンス契約の関係 (3)

私自身がこの点についてどう考えているか

ということですが、不作為請求権以外、つま

りライセンス契約の基本となる部分以外は

すべて付随条項であり、設定契約の範囲と

呼ばれる期間、場所、実施態様の制限に

ついても全部、付随条項にすぎないのでは

ないかと思っております。そして、付随条項

には、ライセンサーに有利な内容と、ライセ

ンシーに有利な内容との両方があります。

例えば対価を払う、あるいはこの範囲でしか

実施できませんというのは、ライセンサーに

有利な条項です。他方、ノウハウも教えなさ

い、あるいは他者にはライセンスしませんと

いうのは、ライセンシーに有利なものです。と

いうことで付随条項には、契約当事者どち
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らに主として有利な条項かという観点から、

2種類のものがあります。先ほど対価のとこ

ろで申し上げたとおり、ライセンシーに有利

な条項は対抗という概念になじみますが、ラ

イセンサーに有利な条項は新権利者に引

き継がれるか、つまり契約当事者の地位が

移転するのかということが問題になるのだろ

うと思います。そして、さまざまな付随条項ご

とに、登録しなくても引き継がれる条項、登

録することで引き継がれる条項、そして一切

引き継がれない条項のいずれであるかを類

型化していく必要があるのだろうと考えてお

ります。他方で、特許権侵害になるのか、債

務不履行に留まるのかという点につきまして

は、以上の契約当事者の地位の移転という

話とは別の観点から切り分けられるべきであ

り、通説のように、両者が直結している、つ

まり準物権契約というのは、違反した場合

には特許権侵害であるだけでなくその地位

も移転するとしづ考え方は、本来別のものを

理由なくくっつけているにすぎないのではな

いか、その必要はないのではなし、かと思わ

れます。そして具体的には、登録に絡めて

ライセンス契約の当事者の地位の移転を考

えるべきであり、すべては任意的登録事項

であるが、登録すれば対抗力、あるいは契

約の引き継ぎになると考えてもいいのではな

いかというのが、現時点での私の考え方で

す。

(7)登録事項の一部非開示

登録事項の開示については、通常実施

権者の氏名、それから実施権の範囲につ

いては、一般には非開示とする方向が立っ

ています。一般には非開示としつつ、利害

関係人には開示する、そして利害関係人と
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しては、例えば契約当事者(通常実施権の

許諾者及び実施権者)、対象特許権の取

得者、担保権者、差押債権者あるいは仮

差押債権者、それから上記の者の管理処

分権者、典型的には破産管財人がし、る。こ

れらの主体には具体的な登録内容を見せ

るが、それ以外の人に対しては、誰がライセ

ンシーであり、どういった内容のライセンス契

約かということは開示しないというのが原案

です。理由としては、先に見たとおり契約の

存在と内容について秘密化のニーズがある

からです。現在登録はなかなか敷居が高い

ことから、結果的にライセンシーの保護が不

十分であるという事態を受けて、なるべく登

録してもらうような制度にしようということです。

それから、権利取引の安全を保護する必要

があるので、利害関係に入ってきた主体に

対しては従来どおりの事項を開示する必要

があるだろう、それを越える事項については、

登録が開示されなくてもいわゆるデ、ュー・デ

ィリジェンスによって取引の過程で認識可

能な状態に置かれるでしょうから、そこはい

じらなくてもいい、というのが事務局の見解

であり、基本的には私自身は、非開示とい

う点についてはこの方向で結構なのではな

いかと考えております。

(8)出願中の権利にかかるライセンスの保護

特許を受ける権利につきましては、現行

法から大きな制度改正を伴う点です。基本

的には、将来発生する特許権を対象とする

通常実施権について事前登録としづ制度

を設ける方向で動いております。これは、ま

だ権利は発生していませんから特許登録

番号は振られていませんが、出願番号によ

って特許を受ける権利を特定し、そして出



願番号を単位とする登録原簿を新たに作り

ます。現在、特許を受ける権利については、

登録原簿はありません。今後は、出願がな

されても特許を受ける権利について登録が

なされるわけではありませんが、ライセンス契

約を保護してほしいとしづ要請があった時

点で登録原簿が作られることになります。何

を登録するか、そして開示の相手方は、特

許権発生後の通常実施権に平灰を合わせ

るというのが基本的な方向です。

この事前登録をすると、特許登録と同時

に通常実施権の登録に変わります。他方で

拒絶査定がなされますと、通常実施権の事

前登録は職権で抹消されることになります。

登録するとどういうメリットがあるのかというこ

とにつきましては、特許権発生前に特許を

受ける権利が譲渡されても、特許権発生後

に通常実施権を対抗することができるという

のがいちばん大きな点です。あるいは破産

管財人に対してもライセンス契約の解除を

阻むことができます。つまり、特許権のライセ

ンス契約と同じように特許を受ける権利のラ

イセンスが保護されることになり、権利発生

前の移転あるいは破産について保護が及

ぶということであります。

特許を受ける権利のライセンスを法的にど

のようにとらえればいいのかということにつき

ましては、停止条件付きの通常実施権設

定契約であると考えるのが法的には正しい

のだろうと思います。つまり特許権の発生を

停止条件とする将来の通常実施権が設定

されたという理解です。そうしますと、物の使

用・収益を目的とする権利としづ破産法第

56条第 1項の規定にも乗ってきやすいとい

うわけです。まだ使用・収益などに関する特

許権の独占権は発生していない段階です

ので疑義はありえますが、停止条件付きと

いうところで何とか説明はクリアできると考え

ています。また、特許を受ける権利の状態

ですと、補正や分割によって出願内容が変

更される場合があります。そうした場合にど

うなるのかということですが、結局は当事者

の意思解釈として枠としての許諾がなされ

ており、その枠としての許諾を保護するとい

う建てつけになるのだろうと思います。したが

って、将来補正がなされても、この登録の効

果は補正後のものに及んでいきます。出願

番号が同じである限り、その補正で出願中

の権利の中身が変わったとしても、保護は

ついていくとし、うのが基本的な考え方になる

でしょう。

(9)特許を受ける権利の移転等にかかる

登録制度

さらに特許を受ける権利の移転等にかか

る登録制度が、特許を受ける権利のライセ

ンスの保護に付随して新たに設けられる方

針です。これは現在ない大きな制度変更で

す。対象となるのは、出願後の特許を受け

る権利の特定承継です。包括承継は含み

ません。特定承継については、現在は届出

が効力発生要件になっていますが、登録を

効力発生要件とする方向です。また、処分

の制限についても登録を効力発生要件とし

ます。これらの登録についての申請がありま

すと、出願番号単位の登録原簿を作ること

になります。したがって、特許庁は、現在な

い制度 2つを新たに設けなければなりませ

ん。 lつは、特許を受ける権利のライセンス

について保護してほしい、対抗力がほしいと

いう申請があった場合に原簿を作ることと、

LEGALMIND 2008.4 No.282 17 



もう 1つは、この特許を受ける権利自体が

移転するとしづ段階で登録原簿を作ること、

という 2つの対応を迫られることになります。

この理由は、現行制度では特許を受ける

権利の移転については単独で届出すること

で足りるのですが、原因証書の偽造による

出願人名義変更が行われている点にありま

す。これは、非常に著名な最高裁判決の生

ごみ処理装置事件で現実に起きたケース

であり、特許権成立後、特許権の取戻請

求が認、められるかというところで問題になり

ましたが、現在では、譲渡証書を偽造する

ことによって出願人名義の変更ができること

からいろいろな問題が発生しておりますので、

これを登録にかからしめるようにして、より固

いものにしようというのが 1点です。それから

出願段階におけるライセンス対抗制度が置

かれましたので、それとの平灰を合わせる必

要があるということです。対抗だけが登録と

いう制度があって、権利の移転そのものが

届出だけで足りるというのは、平灰を欠くだ

ろうというのが特許庁の考え方です。そうい

った理由で、これは非常に大きな制度変更

ですが、権利移転についても登録原簿がで

きるということになっております。

(10)サフライセンスの保護

これからお話しするのは基本的には対応

しないとしづ方向になりそうですが、 lつはサ

プライセンスについても登録を認めるかが議

論されています。その前提として、サプライ

センス契約というものを特許法上どう考える

のかというのが 1つの問題になります。甲が

ライセンサー、乙がライセンシ一、丙がサプ

ライセンシーとします。サプライセンスを基礎

づけるものとして、結局は特許権者からの
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特許権の行使をしてくれるなという権限、つ

まり不作為請求権をサプライセンシーに与

えなくてはサプライセンス契約は意味があり

ません。単なる甲乙聞の解約と乙丙間の契

約だけ、つまり甲丙聞に効力が及ばないと、

サプライセンス契約は全然意味がないので、

契約当事者ではない甲と丙の聞に不作為

請求権をどう発生させるかというのが法的に

は非常に問題になります。ここには、 3 つの

類型があるだろうと考えられます。 1つ目は

乙への授権、甲から乙に対してサプライセ

ンスしていいとしづ授権があり、乙丙間でサ

ブライセンス契約が結ばれることによって不

作為請求権を説明します。これはつまり、サ

プライセンス契約の契約当事者は乙と丙で

あり、あくまでも乙丙聞の契約であるとする

考え方です。 2つ目は、甲から乙に対して

代理権が授与されており、サプライセンス契

約とは乙丙間の契約ではなくて、本人はあ

くまで甲であるので、甲丙聞の契約であると

いう考え方です。これは、甲が契約当事者

に取り込まれますので、不作為請求権を基

礎づけるのはいちばん容易ということになり

ます。 3 つ目は、甲乙間で第三者丙のため

にする契約があって、丙が受益の意思表示

をすることで不作為請求権を基礎づけると

いう考え方です。これは、甲丙聞の関係は

直接には契約関係ではないということが前

提となります。甲乙聞の契約について受益

の意思表示を丙がするという説明の仕方で

す。これら3つは具体的なサプライセンス

契約の中身によって、つまり当事者の意思

によって、全部が現実にはあり得るのだろう

と思います。

改正の方針ですが、事務局は、サプライ



センス契約の保護、つまり特許権が移転さ

れた場合にサプライセンシーがそのライセン

ス契約を対抗できるかとしづ問題について

は消極的です。理由は、サプライセンス保

護のニーズはそこまで、高くないのではないか

というが l点あります。それから直接の契約

関係にない先程の説明の甲丙間では、共

同での通常実施権登録が望めないのでは

ないかということです。

もしこれを認めますと、任意的登録事項で

あるが、登録した以上は対抗力を認めると

いう類型を一つ認めることになりますから、こ

れは独占性もそうだし、あるいは対価につい

ても同じような話で、対抗ではないのですが、

契約の引き継ぎということをそのほかの条項

についても認めることがあっていいという説

明には乗りやすくなるのだろうと思いますが、

ニーズがないのであれば、積極的にそういう

ものを設けることもないと考えられます。

(11 )申請方法

さて、申請方法につきまして、事務局とし

ては制度変更の方針であり、基本的には単

独申請を認め、公正証書によってその原因

関係については真正性を担保するというの

が改正の方向です。ライセンシー単独で自

分を保護してくださいという申請ができます。

しかし、そこについては公正証書等の内容

の真正性を担保するものを添付しなさいと

いうことになるわけです。現在は契約書等で

足りるものを、公正証書が必要ということに

なります。理由としましては、特約なき限りラ

イセンサーに登録義務はないという最高裁

の判例がありますので、ライセンシーに現状

では防衛の手段が全然ないというのは不都

合があるだろうということです。そして、現在

共同申請が原則として求められているのは、

内容の真正性を担保するためであるという

ことだとしますと、共同申請に代えて公正証

書というところで、一歩ラインを下げるという

ことはあっていいだろうということです。

商標権についてはすでにそういう制度がと

られております。また、特許権についても、

特許法条約を日本はまだ批准しておりませ

んが、 PLTを批准した暁には単独申請でも

いいという制度をとることが条約上要請され

るということになりますので、今からそういう制

度を準備してもいいだろうということです。

(12)その他の改正方針

通常実施権とパラレルな話ですが、専用

実施権についても対価を必要的登録事項

から削除し、また出願段階における特許を

受ける権利についての専用実施権の設定

について事前登録の制度を設け、特許権

とパラレルに実用新案権についても同じよう

な制度を設けようとし、うのが事務局の原案

です。

( 13)日本政府によるWTO公衆衛生2003

合意批准

最後に日本政府による合意批准に触れ

たいと思います。 2003年に、 WTOで公衆

衛生について合意がなされました。その内

容は、途上国においてエイズ禍が広がって

いて、途上国の患者は先進国で生産され

た治療薬を高い価格で購入する経済力が

なく、他方で途上国の企業にとっても治療

薬の生産能力自体がそもそもないという場

合に、例えば日本で、ジェネリック薬を作るこ

とを許し、それを途上国に限定的に輸出す

るとしづ制度を設けるということです。そうし、う

ことをやっても特許権侵害にならないような
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制度を作らなければならないということです。

留意点ですが、あくまでも先進国、例えば

日本国での国内特許法の解釈・立法の問

題で、あって、途上園、例えばジンパブエで

特許法がどうなっているかという話とは関係

がありません。そして、ジェネリック薬品をつ

くって輸出するということで、 2度にわたって

特許権の実施行為が介在しますので、これ

を特許権の保護範囲から外すということが

必要になってくるわけです。日本政府は、

今年の 8月末にこれを批准しました。しかし、

批准はしたが、特段日本の特許法の制度

変更の必要はないというのが政府の考え方

であり、特許法第 93条の裁定実施権の制

度を活用すれば足りると捉えています。裁

定実施権が活用された例は現在に至るま

でまだ l件もないわけですが、そういった実

務上の問題以上に理論n的にも、どの程度

まで外国の公衆衛生の保全というものを日

本の特許法の解釈として取り込まなければ

ならないのかということは非常に大きな問題

です。従来は、日本圏内の産業の発展の

ために日本法はあるというのが前提でした。

もちろん、日本国内の公序を害する発明に

ついては特許が取れないという制度もありま

したし、あるいは勝臓治療薬事件におきま

して許される試験研究実施の範囲が広がり、

ジェネリック薬の開発がより容易になりました

が、その背景には日本圏内における安価な〆

医薬品の流通といった技術の発展以外の

要素というのが特許法の中に取り込まれる

例は従来からあったわけです。しかし今回

の例は、更に外国における公益というものを

考えて日本の特許法を考え、制度を作らな

ければならないということですので、従来の
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考え方からはかなり飛躍した要請があること

になります。

また著作権においては、すでに著作権が

排他権から対価徴収権へと移行している

例は多々あります。例えば、私的録音・録

画に対する補償金とか、教育目的の著作

物の利用に対する補償金制度がありますが、

特許法には現在出願公開後の特許を受け

る権利の侵害に対する補償金誇求というの

が l件置かれているだけです。これを本体

の特許権について正面から対価徴収権と

いうことを認める運用をすることになりますの

で、これをどの範囲で認めるかというのは現

実には非常に大きな問題点をはらんでいる

のだろうと考えております。

雑駁でしたが、私からは以上のとおりです。

ご清聴ありがとうございました。

質問 1スライド 33番ですが、共同申請・単

独申請の件です。通常実施権の登録に関

して、今度改正されることにつきまして私ど

もは賛成なのですが、単独申請の容易化

について、もう少し簡単にできないかという

気はします。ライセンス契約を公正証書にし

た経験は実は私にはありませんし、ライセン

サーが外国人の場合等、実務上非常に面

倒なこともあります。内容の真正性について

は、争いが起きてからでも確かめればいい

のではなし、かとしづ気はするのですが、この

あたりはもっと簡単にならないものなのでしょ

うか。

島並公正証書を巻くのが手間暇かかると

いうのは、そのとおりだと思いまして、実務家

の方あるいは企業の方、それから弁護士の

委員からは、その点についてご意見も実際



には出されています。ただ、真正性につい

て事後的に紛争が生じたときに、その場合

に決着すればいいのではないかというご意

見ですが、それは不真正なものであれば対

抗力はないとしづ理解でよろしいでしょうか。

そうすると、他方でライセンサーは全然関与

しないような登録も認めるわけですが、それ

はライセンサーの立場に立った場合に不都

合というのは全然ないものでしょうか。自分

の知らないところでこぶがどんどんふえてくる

ようなイメージです。対抗できるわけですから、

特許権者が権利を売ろうと思っても価値が

下がってくるわけで、そういうことを単独申請

で、かっ契約書だけでいいというのを認める

というのは、ライセンサーにとってはちょっと

耐え難い苦痛という気もしますが、その点は

あまり考えなくていいということでしょうか。

質問 1 もちろんそうしづ面もあるのですが、

私自身、両方で申請するとしづ現状の制度

はハードルが高いと思っているものですから、

ある程度友好的な場合もあるのですが、そ

こまで友好的ではないライセンサーとライセ

ンシーの関係というのもときにはありますので、

そういうことにも対応できればいいと思った

のです。

島並友好的でないなら、なおさらライセン

サーとしてはちょっと困ったことが起こるとい

うこともあり得るので、論理必然ではないで

すが、ぎりぎりのあり得る線引きが多分今の

議論の方向なのだろうと思います。もし、た

だの契約書だけでいい、そして単独の申請

を認めるということですと、申請のための費

用はかかりますが、アメリカの制度にぐっと

近づくということになります。ワンクッション、

登録しなくてはいけないとしづ手間暇がかか

るということはありますが、ある意味でライセ

ンサーの意に反して契約を結んだ以上は、

そこに対抗力が発生してしまう、ライセンシ

ーのイニシアチブだけで発生してしまうという

ことで、かなりアメリカの制度に近いものにな

ってきて、そこが一般民事法との関係での

整合性はあるのかという議論にまた戻るの

だろうと思います。ご意見としては、確かに

実務家にそういう要請があることは、そして

アメリカの制度でいいのだという一足飛びの

ご意見が非常に根強くあることは、了解して

おります。

質問 1もちろん単独でいいということになっ

ても、おそらく契約の中で単独で登録して

はいけないとか、そういう特約をつけてライセ

ンサーが対抗することになると思いますので、

またその関係もありますので、うまくし、かない

かとは思っているのですが。

島並そうすると、そこは契約違反として債

務不履行責任をi日ライセンサーが負うに留

まって、しかし新ライセンサーは対抗を受け

てしまうということになるということですね。も

ちろん一つのオフ。ションだ、ろうと思います口し

かし、今の議論としては、おそらくこの辺で

ぎりぎり、今のハードルを下げるのはこのレ

ベルでいっぱし、かなということになっている

のだろうと思います。もちろん、論理必然で

はありません。そこは、実務の要請に応じて、

また事後の制度変更もあり得るところで、しょ

フ。

質問 1ありがとうございました。[了]

(注)本稿は平成 19年 10月に行った講

演の記録である。

なお、①出願段階におけるライセンスに
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係る登録制度の創設、②通常実施権の登

録事項の開示制限、を主たる内容とする

「特許法等の一部を改正する法律案jが、

平成 20年 2月 1日に閣議決定された。そ

の内容は、特許法および経済産業省の次

のサイトで閲覧できる。

htto://www.ioo.変o.io/torikumilkaiseilkaisei2/t 

okkvohoutou kaiei 200201.htm 

http://www.meti.go.ip/press/20080201006/200 

80201006.html 

(記録担当:大日本住友製薬株式会社)

キーワード: 専用実施権、通常実施権、

特定通常実施権登録制度、登録事項

22 LEGALMIND 2008.4 No.282 



医薬品企業法務研究会二平成19年10月

特許ライセンスをめぐる最近の立法動向
神戸大学大学院法学研究科

教授島並良

本日の内容

1.はじめに一背景と課題一

2.改正産活法による特定通常実施権登録制度の創設

3.特許法上の通常実施権登録制度改正の動き

附)日本政府によるWTO公衆衛生2003年合意の批准

一一一医薬品特許と強制実施権
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1.はじめに-背景と課題一

実施権の種類と内容

-許諾による実施権

-専用実施権(77条1項):物権的効力

・侵害者に対する差止請求権

・ライセンサーに対する不作為請求権(特許権不行使請求権)

園通常実施権(78条1項):債権的効力

・ライセンサーに対する不作為請求権のみ

-許諾によらない実施権
・法定通常実施権

・裁定通常実施権
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実施権登録の効果

-専用実施権の登録
・効力発生要件(98条1項2号)

園通常実施権の登録
・第三者対抗要件(99条1項)
・第三者・・・新特許権者、新専用実施権者、新担保権者

・対抗できる内容について争いあり(後述)

・破産管財人の契約解除権の制限(破産法56条1項・・・平16年改正)
・双方未履行の双務契約の場合に限られる(破産法53条1項)

・会社更生法(61条1項、 63条)、民事再生法(49条1項、 51条)でも同様

-その他の特許法上の効果として・・・
・特許無効審判請求の通知(123条4項)
国延長登録出願の拒絶事由(67条の3第1項2号)

・中用権(80条1項3号)
・不実施裁定実施権の裁定請求書副本・謄本送達(84条、 87条1項)

・延長登録の無効事由(125条の2第1項2号)

通常実施権の登録方法(現行特

許法)

-通常実施権の設定・保存・移転・変更・消滅・処分の制限について、
特許庁に備える特許原簿に、特許登録番号ごとになされる(27条)

-実施権者・許諾者の必要的共同申請(特許登録令18条)

-特許原簿の証明、謄本等の交付、閲覧により一般に開示される(18 
6条)。開示対象となる必要的記載事項は次の通り(特許登録令45
条1項、同施行規則10条4項)

・通常実施権者の住所(居所)、氏名or名称

・通常実施権の範囲(地域、期間、内容)・・・定めがある場合のみ

・対価(額、支払方法、支払時期)・・・定めがある場合のみ
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通常実施権登録の現状

-通常実施権の総数:約10万件(特許庁「知的財産活動調査報告
書J2006年)

-登録件数:1315件(2006年*2004年新規登録158件

国登録されない理由(知財研「知的財産の適切な活用のあり方に関
する調査研究報告書J2006年)
・メリット・必要性がない

・秘密保持の必要性(契約の存在自体、契約内容)

・手続が煩演

・登録料が高額...登録免許税:通常実施権1件につき1万5千円(登録免許
税法9条、別表1の13)
・包括的ライセンス契約等では特許番号の特定できない

・許諾者に登録協力義務がない(判例)

・出願中の権利、ノウハウ、サプライセンスについて登録できない

登録制度改正の必要性

- 知的創造サイクルの加速化(ライセンスの重要性の増大)

・自社特許の有効活用(事業化以外の収益源)
・他社特許の有効活用(研究開発リスクの分散)

.国境を越えた)企業合併・買収・再編の増大

・特許権の移転の激増('97→'06で約3倍)

- 技術開発力ある企業の倒産の増大

コライセンサーの変更・倒産時における

ライセンシーの事業継続リスクの増大
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登録制度改正の必要性(続き)

①ライセンス契約

甲(特許権者・ライセンサー)~.............・H・-..…...乙(ライセンシー)

l 不作為請求

②特許権の譲渡

l ③特許権行

丙(特許権譲受人)

諸外国における通常実施権登録

制度

中 韓 I ̂日

あり あり

全て | 全て 全て 一部 全て 全て

あり
あり あり

あり ! なし | なし
I (出願公開後) (出願公開後)

可 可 可 不可 | 不可 |不可
なし なし 登録または 登録または (契たV約~) I 登録 I 登録
契約) (契約) 第三者の悪意 第三者の悪意

)
 
(
 
l
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2.改正産活法による

特定通常実施権登録制度の創設

11 

新制度誕生の経緯

-知的財産研究所の委員会 2003-2006年度(各調査研究報告書)

-知的財産研究所編『知的財産ライセンス契約の保護-ライセンサーの破産の
場合を中心に-](雄松堂、 2004年11月)

-経済産業省「包括ライセンス契約による通常実施権の登録制度の創設につい
てJ(2006年12月13日→2007年1月刊日までパブコメ受付)

=今日弁連、知財協、日本ライセンス協会 etc.から、それぞれr~包括ライセン
ス契約による通常実施権の登録制度の創設について]1二対する意見j

圃産業構造審議会知的財産政策部会/流通・流動化小委員会報告書「ライセン
シ一保護の在り方についてJ(2007年1月)

http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70123a04j.pdf 

つムー
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改正産活法の成立

• r産業活力再生特別措置法等の一部を改正する
法律J(改正産活法)
圃2007年4月27日通常国会可決・成立

・2007年5月11日公布(法律36号)
・公布から1年6月以内(2008年11月11日まで)に施行

(それまでに政省令を整備)

13 

新法の概要(現行制度との対比)

現行特許法

特許番号

全面開示

特許登録原簿

(特許権ごとに編成)

登録不可

開示あるので不要

1権利:1万5000円

特許番号以外(製品等)

コ複数の特許権を包括的に登録可

段階的開示

特定通常実施権登録簿

(ライセンサーごとに編成)

登録可

(権利発生時点で対抗力も発生)

権利取得後に対抗関係について

確認する手続あり

1登録:15万円

14 
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対象となる契約

-対象:r特定通常実施権許諾契約J(2条20項)

-要件①特許権、実用新案権、およびそれらの専用

実施権に関する

・要件②法人間で締結

・要件③書面

・要件④全ての特許番号、実用新案登録番号が記載

された契約(==個別ライセンス契約)でない

15 

登録方法

-特定通常実施権登録簿(59条1項)への記録

・特許庁に備え付け

圃ライセンサーごとに編成

・当初は紙媒体、将来的には電子化

-共同申請(60条)

-登録免許税:15万円(登録免許税法別表第一第14号
の2(一)) 

、pt
 
l
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登録事項(59条3項各号)

-登録の目的(通常実施権の許諾、移転、処分制限)

・ライセンシー情報(商号・名称、所在地)

・特許権等の特定のために必要な事項(製品等)

・特許権等の実施範囲(地域、期問、実施態様)

・申請受付日

・登録の存続期間(10年以内で自由に設定)

・登録番号

・登録日

その他の登録手続

-延長登録(61条)
・共同申請

・最長10年間(ただし何度でも延長可)

・登録免許税:7万5千円

-抹消登録(62条)
・共同申請

・登録免許税:1千円

-登録対象外登録(63条)
・特許番号等で特定し、対抗力の対象から除外

・ライセンシーが単独申請

・一般に公開される

17 

IH 
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段階的開示制度(64条)

O O 

× O 

X × 

参照文献

O 

O 

O 

19 

-波多野晴朗・石川仙太郎「産業活力特別措置法等の一部を改

正する法律における特定通常実施権の登録制度についてーラ

イセンシーの事業活動を保護する新たな登録制度の概要」
NBL860号(2007年)18頁--29頁

-経済産業省/産業構造審議会/知的財産政策部会/流通・流
動化小委員会(第6.......8回)議事録〔経済産業省ウェブ、サイト〕

:W 
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3.特許法上の

通常実施権登録制度改正の動き

論議の場

-特許庁制度改正審議室

-産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会

通常実施権等登録制度ワーキンググループ

21 

・進行 2007年①7/26、②9/6、③10/5、④10/29

11月中パブ、コメ募集、⑤12月上旬報告案作成

・委員:法学教授7名、企業人3名、弁護士2名、

弁理士1名、TLO関係者1名

・検討事項:

登録事項の限定・非開示化、出願中の権利にかかるライセン

スの保護、サプライセンスの保護、申請方法の単独化
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登録事項一対価

-改正方針:必要的記載事項から任意的記載事項へ変更

-理由

・現行制度では不記載のサンクションがないので記載されない場合が少な
くない

・対価は通常実施権そのものの構成要素ではない

・対価は開示したくないのが実情

・包括的ライセンス契約や、出願中の権利・ノウハウも含むライセンスの場
合、 1件あたりの対価は観念されない

・参考情報として開示するニーズはある

- コメント
・そもそもライセンサーに有利な条項であり、 f対抗」の問題ではない

・ライセンサー保護のために、「契約(条項)の引き継ぎJを検討すべき

23 

登録事項一独占性・完全独占性

圃改正方針は未確定

・基本的には、対応しない方向

-理由
・たとえ登録により対抗力を備えたとしても、ライセンサーがそれに反して
第三者に通常実施権を設定した場合に契約違反に留まるので、は、処理
が混乱する

・完全独占的通常実施権については、実施権者に債権者代位による差止
請求権の行使を認める学説があるなど、専用実施権との違いが少なく、
効力発生要件でなく対抗要件とするのはバランスを失する

-コメント
・登録と対抗力を認めても、誰も困らないのでは?
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通常実施権設定契約と

狭義のライセンス契約の関係(1) 

-広義のライセンス契約

通常実施権設問準物権契約)

・ライセンシーの契約違反は、特許権侵害

・実施権登録により対抗可

・狭義のライセンス契約(債権契約)
・ライセンシーの契約違反は、単なる債務不履行

可(額の立証困難)

通常実施権設定契約と

25 

狭義のライセンス契約の関係(2)

-どうやって両者を分けるか?

・特許庁の理解

-不作為請求権+r設定契約Jの内容・・・通常実施権設定契約
-期間の制限

-場所の制限

・実施態様の制限

・その他の条項・・・狭義のライセンス契約

・対価(実施料)支払義務

-ノウハウ提供義務

-その他

・通説?
・重要な条項・・・通常実施権設定契約

・重要でない条項・・・狭義のライセンス契約 26 
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通常実施権設定契約と
狭義のライセンス契約の関係(3)

-コメント

・不作為請求権以外は全て付随条項(設定範囲も含め)

・付随条項には、ライセンサーに有利なもの(対価、設定範囲限

定、数量制限など)と、ライセンシーに有利なもの(ノウハウ提

供、独占性、完全独占性など)がある

・ライセンシーに有利な条項は「対抗J概念になじむが、ライセン
サーに有利な条項があることも考えると、要するに「契約(条

項)の引き継ぎJ(契約当事者の地位の移転)である

・各条項ごとに、①登録しなくても引き継がれる条項、②登録す
ることで引き継がれる条項、③引き継がれない条項、のいず

れかを検討すべき

・ライセンス契約違反の効果は、これとは別に考慮すべき 27

登録事項の一部非開示

-改正方針
・通常実施権者の氏名等、通常実施権の範囲(地域、期間、内容)につい
ては、一般には非開示とする(186条改正)

・次の利害関係人には上記事項も開示する

・通常実施権許諾者、通常実施権者

-理由

・対象特許権・専用実施権の取得者、質権者、(仮)差押債権者

E 上記の者の管理処分権者(破産管財人等)

・契約の存在と内容(=経営戦略)について、秘密化のニーズ

・登録促進によるライセンシーの保護強化

・対抗関係の存在自体については、権利取引の安全保護

・他の事項についても、登録開示されなくても、取引過程で認識可能
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出願中の権利にかかるライセンス

の保護

-改正方針
・将来発生する特許権を対象とする通常実施権の事前登録制度を設ける
・出願番号によって(公開前でも可)対象となる「特許を受ける権利Jを特定

圃登録申請を受けて、出願番号を単位とする登録原簿を作成
・登録事項、開示範囲は、特許権発生後の通常実施権に平灰を合わせる

・事前登録は、特許登録と同時に自動的に通常実施権の登録となり、
他方で拒絶査定がなされると職権で抹消される
・登録の効果として、①特許権発生前に特許を受ける権利が譲渡されても、
特許発生後に通常実施権を対抗でき、また、②特許権発生前にも破産管財人は
ライセンス契約を解除することが出来ない

- コメント
・ライセンスの法的性質をどう考えるか、特に破産法56条1項の「使用・収益を目
的とする権利」に該当するか
コ停止条件付き通常実施権設定契約
・補正(17条の2)、分割(44条)との関係をどう考えるか
当当事者の意思解釈として、枠としての許諾?

29 

特許を受ける権利の移転等にか

かる登録制度

-改正方針
・出願後の特許を受ける権利の特定承継について、届出ではなく、登録を
効力発生要件とする(34条4項の改正)

・特許を受ける権利の処分の制限について、登録を効力発生要件とする

・登録申請を受けて、出願番号単位の登録原簿を作成する

・登録事項と開示範囲については、特許権の移転登録申請等と平灰を合
わせる

-理由
・現行制度では単独届出で足りるので、原因証書偽造による出願人名義
変更が行われている(事後的冒認事例)

・出願段階におけるライセンス対抗制度との平灰

・現行制度では特許を受ける権利の処分の制限について公示手段がない
ので、差押債権者は善意の第三者に対抗できない

)
 
(
 
t
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サブライセンスの保護

-サブライセンスの法的性質

どうやってライセンサーへの不作為請求権の発生を基礎付けるか?

・乙への授権→乙丙聞でサブライセンス契約

・乙への代理権授与→甲丙間でライセンス契約)

・甲乙間での第三者のためにする契約→受益の意思表示(契約でない)

¥、????権
ライセンス契約

v 

‘...................・・・・・・・+
サブライセンス契約

丙:サプライセンシー

ー
内

4
d

サプライセンスの保護

-改正方針は未確定

・乙の通常実施権登録に際して、サプライセンスの授権特約等についても、

任意的登録事項に加えるか?(その場合、乙の通常実施権が対抗力を持つ範囲

で、丙も対抗力を備えることになる)

コ消極的

-理由

・サブライセンス保護のニーズ

・直接の契約関係にない甲丙間では共同での通常実施権登録を望めない

- コメント
・任意的登録事項だが、登録した以上は対抗力を認める、という

類型を認めることになる(もちろん、あり得て良い)

コ独占性等も、そのような類型として把握可能では
:¥:2 
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申請方法:共同か単独か

-改正方針: 申請書に、原図書面たる契約書を公正証書として
添付した場合は単独申請を認める。なお、公正証書の作成には
双方の同意が必要(公証人法58条、 58条の2)0 

-理由

・特約なき限りライセンサーに登録義務なし(最判昭和48・4・
20民集27圃3・580)なので、ライセンシーに防衛手段なし

・共同申請原則の趣旨:内容の真正性担保

・商標権の移転登録は商標法条約(TLT)の要請から認証ある
契約書の謄本等で単独申請可(商標登録令8条、同施行規
則4条の3)
・特許法条約(PLT:日本未批准)でも単独申請とされている

33 

その他の改正方針

-専用実施権の登録制度

・対価を必要的登録事項から削除(44条1項改正)

・出願段階における専用実施権の設定について、通常実施権
と同様の事前登録制度を設ける

圃実用新案権の実施権登録制度

・対価を必要的登録事項から削除

・通常実施権者の氏名等、および実施権の範囲について、一
般へは非開示とする

・専用実施権については、特許権と平灰を合わせる

・出願中の権利にかかる実施権登録制度は設けない :)，1 
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附) 日本政府による

WTO公衆衛生2003年合意批准

35 

背景(1) 

-途上国におけるHIV禍

i途上向者は先進国で生産された治療薬を(正価で)購入
↓する経済力がない

・途上国の政府圃企業は、治療薬の生産能力がない

↓ たぼれが、当該途上国の特許権侵害にあたらないと同

・先進国から途上国への、安価なジェネリック薬品の提供を、

当該先進国の特許権侵害にあたらないことにして欲しい

ぷ

ui
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背景(2)

-留意点:あくまで先進国の圏内特許法の解釈・立法
問題である(途上国の特許法制は関係ない)

-ジェネリック薬品の途上国への提供の位置づ、け

一-2度の特許権侵害行為:生産+輸出

-生産・輸出が特許権侵害にあたらないとする手法

・特許権の効力から除外する:市場分割論

・政府が強制的に実施権を設定する

訪日本政府:法改正の要なし 37 

理論的問題

-特許法外在的な権利制約要因をどこまで特許法が考慮するのか?

・内在的要因

・外在的要因

-特に、「外国のJ公衆衛生保全による圏内権利の制約

・内国便益と内国費用のトレードオフ

・外国便益と内国費用のトレードオフ

-禁止権(排他権)から、対価徴収権への移行をどこまで、正面から認める
か

・著作権法の場合

・特許法の場合

ご静聴ありがとうございました
un 
i
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