
はじめに

小泉総理がその施政方針演説の中で知的財産の重要性に言及された 2 0 0 2年２月以降、知的財産の創

造・保護・活用により国際競争力を強化し、未来を切り開く「知的財産立国」の実現に向け、政府一丸

となって取組を進めてきているところですが、知的財産戦略会議の設置をはじめとして、知的財産戦略

大綱の策定、知的財産基本法の成立、2 0 0 3 年３月の知的財産基本法の施行、知的財産戦略本部の設置及

び「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」の策定と、他に例を見ないスピードで知的財産

立国の実現に向けた歩みが進められています。

こうした知的財産立国に向けた様々な取組の中で、我が国の研究資源の多くを有する大学の役割は極

めて大きいものであります。豊富な人的資源と高い研究レベルを持った技術シーズの宝庫である大学が

知の創造拠点となり、産業の核となるような新技術・新産業を創出することへの期待がますます大きく

なっています。

特許庁では、大学における知的財産管理を支援するため、「知的財産管理アドバイザー派遣事業」を

2002年度に開始しました。

この知的財産管理アドバイザー派遣事業は、知的財産管理体制が未整備な大学に、将来大学自身が自

立して知的財産管理部門を構築・運営できるように知的財産管理の専門家（以下、「知的財産管理アドバ

イザー」という。）を派遣し、知的財産管理アドバイザーが大学職員に知的財産管理実務のノウハウを伝

授することにより、大学職員が大学の組織として管理体制を整えることを支援する事業です。

2 0 0 2 年度には、この派遣事業を通じて得た成果、ノウハウ等を基に大学における知的財産管理体制構

築に必要な基本的事項としてマニュアル化し、「大学における知的財産管理体制構築マニュアル（2 0 0 2年

度版）」にまとめたところでありますが、この派遣事業を推進していく中で、大学の取組に関して、知的

財産管理体制構築上の様々な問題・課題が生じており、その中には、大学共通のものも少なくありませ

ん。

本マニュアルは、これまでの知的財産管理アドバイザー派遣事業の成果、ノウハウ等に加え、知的財

産管理体制構築支援セミナー等に於いて出された質問、疑問等をＱ＆Ａ形式で「大学における知的財産

管理体制構築マニュアル（2003年度版）」としてまとめたものであります。

この 2 0 0 3 年度版のマニュアルが、知的財産管理体制の整備をしようとする大学において大いに活用さ

れることを期待しております。

なお、本マニュアルは、2 0 0 4年度以降、本事業を実施していく中で、適宜事項の追加・修正を行い、

改訂していく予定です。
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第1章

大学を取り巻く知的財産の状況

【ポリシー】

Q01 知的財産ポリシーとはどのようなものですか。また、国立大学の法人化の前後で

変化はありますか。

Q02 研究成果を世の中に公開し、広く使って貰うことが社会のためになります。技術

は独占すべきでないと思いますが、如何でしょうか。

Q03 文系学部の人には、知的財産とのかかわりが理解しにくい。これらの学部にはど

のように知的財産を説明したらよいでしょうか。

【機関帰属】

Q04 従来、大学内で生まれた研究成果は個人帰属とされることが多かったですが、ど

のような問題があったでしょうか。また、研究成果を機関帰属とすることに

より、どのようなメリットがありますか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y



88

A 知的財産ポリシーとは、各大学での発明等の取扱に関する考え方、理

念を総括するものであり、大学として知的財産管理をどのように行うかを決める

ガイドラインとも言えます。また、大学における研究あるいは産学官連携におけ

る発明の取扱の考え方について、学内外に分かり易く示す機能も担うものです。

欧米の大学においては、後述する利益相反ポリシーとともに、より体系的なリ

サーチポリシーの一部として位置づけられています。また、研究者、学生向けの

リサーチ・ハンドブックとしてまとめられる場合もあります。国立大学の法人化

により、この知的財産ポリシーは大きな意味を持つことになりました。法人化以

前の国立大学は国の一機関であり、大学が独自に知的財産の取り扱いを決める必

要はありませんでした。実際、発明等の研究成果は、国の方針に沿って原則個人

帰属としていました。しかし、法人化後は各大学で知的財産の取り扱いを決めな

くてはならなくなっており、その基礎となる独自の知的財産ポリシーを定めるこ

とが必要となっています。

平成 1 4年 1 1月発行の科学技術学術審議会、技術基盤部会、産学官連携推進委

員会、知的財産ワーキング・グループによる報告書（2 1ページ）では、ガイド

ラインとして下記の項目の構成を設けていますので、参考にすることができます。

尚、各大学の具体例については、巻末の事例集を参照ください。

【知的財産ポリシーの構成例】

Ⅰ．基本的考え方

１．大学の使命・責務と運営方針

01
知的財産ポリシーとはどのようなものです

か。また、国立大学の法人化の前後で変化は

ありますか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q



9

２．大学の社会貢献面での使命・責務と研究

成果の育成・活用に関する考え方

３．社会貢献面での教職員の使命と責務

４．知的財産ポリシーの対象者

Ⅱ．研究成果等に関する取扱と権利の帰属・承継

１．発明及び実用新案

２．意匠権

３．著作権

４．有体物

Ⅲ．知的財産等の管理・活用の推進

１．研究成果の実用化に向けた大学の義務

２．知的財産等の実施に伴う創作者への報償

３．知的財産等の管理

４．知的財産等の学術目的の利用

Ⅳ．協同研究・受託研究に伴う権利の帰属とライセンスの考え方

Ⅴ．教職員や学生の守秘義務

ⅤⅠ．知的財産等の管理及び産学官連携の実施体制と責任

ⅤⅡ．知的財産等の取扱に関する異義申立手続と処理方法

9
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A 大学での研究成果を世の中に広く使って貰う方法には、大きく分けて2

種類の方法が考えられます。一つは、学会等の発表を通し自然に産業界等に広ま

ることに任せる方法、もう一つには、研究成果を知的財産として扱い、積極的に

社会に活用して貰うよう努力する方法です。

前者は以前から行われてきた方法ですが、次のような問題がありました。特許

出願せず、学会等で新技術を公にした場合、新技術開発の栄誉は、発表者に帰属

しますが、その新技術の実施は誰にでも可能です。他社より優れた製品を開発す

ることで利益を生み出している企業にとって、独占的技術でなければ実施する魅

力に乏しく、公開された新技術は、よほど画期的な技術でない限り、かえって産

業界に広まらなくなるという事態が生じます。

また、その新技術の応用技術を他人が特許出願することにより独占可能となっ

てしまうという問題も生じます。新技術の発明者が発表のみを行って特許を出願

していなければ、最初の新技術は非独占的に公開されますが、それを利用した応

用技術は、応用技術の開発者が独占的技術として活用することが可能となります。

その場合の利益は、最初の新技術の開発者には還元されず、応用技術の開発者の

みが享受することになりますし、技術を独占せず、広く公開するという新技術の

発明者の意図を反映しない結果となってしまいます。

他方、近年「研究成果の活用」による社会貢献が大学の第三の使命として注目

されています。後者はこの「研究成果の活用」をより積極的に進めていくという

考え方に沿ったものです。知的財産基本法にもありますが、従来の『教育と研究』

とを通した長期的視点からの社会貢献に加え、より直接的に目に見える形で研究

02
研究成果を世の中に公開し、広く使って貰う

ことが社会のためになります。技術は独占す

べきでないと思いますが、如何でしょうか。
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成果を社会に還元することが大学の新たな使命として要請されているわけです。
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A 文系の学部も、知的財産と無関係ではありません。まず、文系・理系

に関わらず、大学の研究成果は論文によって発表されることが多いため、論文を

書く上で著作権について最低限の知識欠かせません。

また、著作権の対象となるものとしては、①言語（講演、レポート、記事、小

説、随筆、詩、単価、俳句、脚本、台本など）②音楽（楽曲、歌詞など）③振付、

④美術（絵画、彫刻、版画、書、マンガなど）⑤建築（芸術的建築物）⑥図形

（地図、設計図、図表、図面、立体模型、地球儀）⑦映画（フィルム、磁気テー

プ、C D、D V D、ゲーム機のメモリーなどに録画されている「動画」）⑧写真、

⑨プログラム、等がありますが、これらの中には文系学部の研究成果となり得る

可能性の高いものも多く含まれています。

特に、デジタル化技術の進展により、品質の劣化しない「完全なコピー」が出

現したり、簡単なコンピュータ操作でコンテンツの改変が容易になったりと、著

作権の存在はますます身近なものとなっております。更に、多様なコンテンツの

融合が可能になったり、ネットワーク化が進展して不特定多数の人がインターネ

ットを用いてコンテンツを広く発信できるようになったりもしており、文系学部

出身者といえども、著作権を正しく理解し、権利として意識することは益々重要

なものとなってきています。

著作権について述べてきましたが、産業財産権についても、無関係ではありま

せん。例えばデザイン系の学部等においては意匠権等が関係することも多いと考

えられます。また、芸術を創作するための道具や工夫に関しては特許も関係して

きます。『蛍光を発する絵の具』、『美術品照明等に適した照明器具』等は特許の

03
文系学部の人には、知的財産とのかかわりが

理解しにくい。これらの学部にはどのように

知的財産を説明したらよいでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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対象となる発明であると言えます。

人文科学系・社会科学系の学部についてもコンピュータ等を活用したビジネス

モデル等は特許の対象となりますし、教育学部においては、教育上工夫された実

験機器、教材や教育に関連するシステムも特許に関連します。例えば、『造型学

習用組み立て教材』、『学習教材サーバ』、『語学学習システム』、『教育支援システ

ム』等は特許の対象となる技術といえます。

さらに、各大学では近年、従来の文系、理系に捉われない学際領域として文理

融合分野の研究が盛んになっており、文系学部の出身者が自然科学分野の研究を

行う場面も数多く出現し、多くの発明が生まれてくる可能性があります。

このように、分野によって関係の深い、浅いはあっても、すべての分野で何ら

かの形で知的財産と関わりがあると言え、これらの点を踏まえて文系学部の教

員・学生に知的財産を説明することが必要と考えられます。

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル

第 １ 章 　 大 学 を 取 り 巻 く 知 的 財 産 の 状 況



14

A 従来からも、大学教職員の発明は存在していましたが、それらは、個

人帰属を原則とするものでした。これは、昭和 5 2年の学術審議会の答申、及び

昭和 5 3年の学術国際局長・会計課長通知『国立大学等の教官等の発明に係る特

許等の取扱』によるものですが、以下のような問題がありました。

１）教職員個人にとっては、発明を特許化するための負担が大きい。

２）教職員個人は、特許化しても、これを育成し企業に発信・移転する有効な

手段はない。

３）発明が企業に移転されても、死蔵される等により結果的に発明が活用され

ない例も多い。

４）企業等は、教職員の特許等を通して、廉価な出費で大きな利益を得ること

ができた。

５）発明等が個人帰属であり、その取扱においては個人の自由に任せられるた

め、特許等を通した大学の社会貢献の把握が不可能である。

最近、『知的財産立国』が標榜され、大学の研究成果を社会で活用することが

喫緊の課題として重要視されてきています。このような状況のもとで、研究成果

である発明等を個人帰属として、社会での活用を個人の自由に任せることは、教

職員の研究・教育に専念する時間を阻害することになりますし、大学全体として

も、どの程度社会貢献が行われたか、把握されないという問題が生じています。

04
従来、大学内で生まれた研究成果は個人帰属

とされることが多かったですが、どのような

問題があったでしょうか。また、研究成果を

機関帰属とすることにより、どのようなメリ

ットがありますか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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このような問題点は、2 0 0 4年4月の国立大学の法人化までは、なかなか解決で

きませんでした。従来は、国立大学は国の一機関に過ぎず、法人格がなかったた

め、独自の判断で研究成果の権利化・活用等を行うことができなかったからです。

2 0 0 4年4月の国立大学の法人化により、以下のような考え方から、教職員の研

究成果を大学が機関帰属とすることが出来るようになりました。

（１）大学の研究から産み出された知的財産等を、産学官連携のもとで主体的・

戦略的に保護・育成しその活用を図ることは、大学にとって重要な役割で

あり、学校教育法第 5 2条および第 5 8条の『学術の中心』、『研究』の今日的

解釈としても十分可能である。

（平成 1 4年 1 1月『知的財産ワーキング・グループ報告書』、２．（１）特許法上の職務発明と

大学教員の発明より抜粋）

（２）知的財産等の権利の帰属については機関帰属を原則としつつ、その範囲の

広狭等具体的な在り方については、大学ごとの合理的判断に基づく多様性

が尊重されるべきである。（同上報告書より抜粋）。

その結果、個人帰属の時に比較して状況が改善され、教職員にとっては、

特許化・技術移転の事務手続の負担が軽減し、大学にとっても、研究成果

の産業界での活用による社会貢献の推進と、特許等を通じた大学の社会貢

献の把握が可能となるというメリットが生まれたと考えられます。

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル

第 １ 章 　 大 学 を 取 り 巻 く 知 的 財 産 の 状 況
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A 一般的に共同研究は双方が異なる得意技術を保有しこの結合で新たな

技術を出すこと、またリスク・経費の分散化、開発期間短縮を図るために行うこ

とが多いと思います。

大学が企業等と共同研究を行う場合の一般的なプロセスでは、まず共同研究を

検討するにあたり相手と情報交換するために必要に応じて「秘密保持契約」を結

ぶことが必要となります。実際に共同研究を開始するにあたっては「共同研究契

約」を結び、その中で共同発明が生じれば「共同出願契約」を結ぶのが一般的で

す。ただし「共同研究契約」の中に共同出願などの条項を含めることもあります。

手続きの面倒くささから（実際にはそんなことも無く研究者が思っているだけと

思いますが）、研究者が自由に使え研究成果の報告などの義務を負うこともなく

情報提供程度でよいと安易に奨学寄付金とする例が多々ありますが、研究の目

的・成果などから判断し活用につながる成果が期待できる場合は、なるべく共同

研究／受託研究の形態にしたほうがよいでしょう。

共同研究の相手について確認しておく必要があります。まず相手が組織の場合

は　企業等（大手企業、中小企業、個人企業）、他の大学（国立：4月から独立

法人化されました、公立、私立）、研究機関、海外の企業・研究機関と様々です。

企業によっては契約を数多く経験した大企業もあれば、契約を結んだ経験の乏し

い中小企業もあり、さまざまですが、共同研究相手により基本的な考え方が異な

ることはありません。しかしながら経験の少ない大学が不利になることもありま

すので、双方の考え方をはっきりさせた上で契約を締結することが必要です。一

05
共同研究を行う場合の基本的な考え方を教え

てください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 大学と企業との連携による研究には、共同研究・受託研究・奨学寄付

金に基づく研究などがあります。

共同研究の成果は、共同研究契約で取り扱うことになります。契約に特段の定

めのない場合、研究成果は共有とし、特許出願は大学と企業との共同出願とする

のが一般的です。あるいは、研究成果を積極的に活用する企業が費用を全面的に

負担し、そのかわり研究成果も企業にすべて帰属させるといった選択肢もありま

す。

従来は企業が作成した（企業側に有利な）「契約書」をそのまま締結サインす

ることも多かったと思いますが、大学の貢献度を正当に評価した形で契約を結ぶ

ことが必要です。研究内容、研究の分担、費用の発生と分担、研究者等で一方に

偏った条件等の差がある場合は貢献度と成果をバランスさせることが大切です。

負担が偏った場合でも大学の「知的な貢献度」を正当に評価する必要があります。

受託研究とは、大学が企業等から研究課題の提示を受け、研究費用の拠出を受

けて研究や調査をし、その成果を企業等に報告する方式で行う研究や調査のこと

です。

受託研究の成果も、共同研究と同様、契約で取り扱うことになりますが、大学

の研究者が発明者となるケースがほとんどですので、契約に特段の定めがない場

合、研究成果は大学に帰属することになります。ただし研究費を負担した委託先

企業が研究成果を企業に帰属させることを求める例もあるので、研究を受託する

際に、権利の帰属についての契約条項を確認しておく必要があります。

06
研究の形態の違いによる研究成果の帰属の取

り扱いについて教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 共同出願の発明者、出願する権利の承継者、権利者について理解して

おくことが必要です。

発明者については、大学の研究者、企業の研究者を問わず、当該発明の創作行

為に現実に加担した者全員が発明者となります。単に発明を助成したにすぎない

者、資金を提供したにすぎない者、単に命令を下したにすぎない者は発明者とは

いえません。

一方、出願人／権利者は、大学・企業の発明取扱規程や大学と企業の共同研究

契約などに従って決まります。通常、大学内の発明者の持分は大学に承継され、

大学と企業とが出願人／権利者となるケースが多いと考えられます。

しかしながらすべての共同研究において、大学が出願人／権利者となることは、

出願費用・維持費用等の点から考えて、有利になるとは限りません。大学が将来

核としたい研究分野等に厳選して大学が共同出願人／権利者となり、共同研究相

手の企業のみが実施するような技術については、企業のみを出願人／権利者とす

ることが出来るなどの工夫も考えられます。また、大学が承継しないと決めた案

件は、大学内の発明者と企業とで自由に取り扱えるようにする等の規程とするこ

とも有効と思われます。

さらに、共同研究が終了しても、その後すぐに共同研究内容に関連する改良発

明などを出願する場合は、その改良発明が共同研究の成果として扱われるべきも

のかどうかを確認することが必要になります。場合によっては、共同研究終了後

一定期間に行われる出願についても、契約で取り決めておく必要があります。

07
共同研究の成果を共同出願する時の留意点を

教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許法第 7 3条の規定により、契約等により特段の定めのない限り、共

有に係る特許権の自己実施については、持分を有する者がそれぞれ自由に行うこ

とが出来ます。これに対し権利の譲渡や第三者へのライセンスは、共有特許権の

相手方の同意が必要であり、片方の権利者が勝手に譲渡、ライセンスを行うこと

は出来ません。

上記の原則により、企業対企業の共同研究の場合、研究成果の自己実施につい

てはそれぞれが自由に行えるようにすることが一般的です。しかし大学の場合、

共同研究の成果は研究目的以外には実施しない例が多いと思います。一方、共同

研究先の企業等は事業として実施することが目的であり、他の企業に権利を使わ

せたくないと考えます。そのため、大学は自己実施による利益は得られず、また、

多くの場合、共同研究の相手方が同意しないため、研究成果を他の企業にライセ

ンスすることによる利益も得られないことになります。さらに相手方が自己実施

をしない場合には、研究成果自体が死蔵することになりかねません。

そこで、大学が共同研究を行う場合は、１）相手方の企業が自己実施により利

益を得た場合、一定の割合を大学に支払う、２）相手方の企業が一定以上の期間

実施しない場合、大学は相手方の許諾を得ずにライセンスを行うことが出来るも

のとする、等の研究成果の活用に関する定めを契約に盛り込んでおくことが必要

と考えられます。

なお、共同研究の成果を効率よく利用する等の目的で、大学が既に保有してい

る特許やノウハウ等についても企業が使用を望む場合がありますので、この点に

ついても契約の中で明らかにしておく必要があります。

08
研究成果の実施に関する基本的な考え方を教

えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A まず研究の内容をはっきりさせることが必要です。これは当事者間で

決める研究計画がベースになります。双方の研究者で別途「研究計画書」を作成

し、この中で研究のテーマ、目的、研究期間、場所・設備、研究者、調査、業務

分担、費用分担、などを細かく取り決める必要があります。必要に応じ契約書に

計画書を添付するか、業務分担、費用分担と合せて別表とし契約書の末尾に定め

る例もあります。

次に成果の取り扱いについてです。研究報告書、「特許等」の産業財産権、著

作権、成果有体物、ノウハウなど成果を特定すること、研究成果の帰属（一方の

単独帰属か、共同帰属か）、成果の実施について取り決める必要があります。特

に特許等については、共同出願、出願関連手続き・費用分担、海外出願、権利の

実施、第三者への実施許諾なども考える必要があります。主たる研究成果が特許

等の場合は、知的財産の取り扱いについて別途契約したほうが良い場合もありま

す。共同研究スタート時は一般に出願前であり、特許の場合は出願から権利の満

了まで最大 2 0年間と長いことなどを考えると実務的な出願手続き、登録後の管

理等、細かな事項を取り決めておく必要があります。

第三には情報の取り扱いについてです。研究のスタート前に検討するために両

者が情報を開示するにあたっては、必要に応じて別途「秘密保持契約」を結び、

範囲・内容、アクセス者、使用範囲の限定、共同研究終了後の扱い（返却・破棄

等）を決めておくことが必要です。共同研究中に知り得た情報及び研究成果とし

ての情報（特許、技術情報、ノウハウなど）については、発表の時期、事前協議

などの取り決めが必要です。

09
共同研究契約書に含めるべき条項について教

えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A まず研究の内容については、研究の範囲をあまり広くしすぎないこと

が大切です。研究の範囲が広すぎると義務負担が過大になります（大学の研究者

の将来の研究対象が、すべて含まれてしまうこともあり得ます）。双方の担当業

務を明確にし、別途「研究計画書」を作成するとよいでしょう。費用の負担は均

等となるように、研究に必要な材料費、調査費用、出願・権利化費用、弁護士費

用等関連する費用すべてを洗い出すことが大切です。基本的には均等に負担（そ

れぞれの担当範囲で自己負担）することが一般的ですが、費用や業務分担が均等

でないときは成果の実施などに影響してくることに注意が必要です。負担が大き

く異なる時は成果の帰属などで特典を与える例もあります。

研究期間については目的をはっきりさせた上で決める必要があります。研究期

間が複数年の契約の場合は単年度毎（又は中間）の成果目標をはっきりさせてお

いたほうがよいでしょう。こうすることで必要に応じて研究内容を見直すことが

できます。期間が流動的な時は協議の上で変更できる記載を加えておいてもよい

でしょう。ただし知的財産権などは共同研究期間とは別に権利の満了までの存続

期間、秘密保持期間も共同研究期間とは別に双方が合意した期間とするのが一般

的です。

次に研究の成果についてですが、研究成果を双方で確認し何を成果とするか、

成果の実施条件・制約条件、対価の設定なども決めておく必要があります。研究

期間が長期の場合（2～3年）は年度末毎（中間等）で成果の確認を定期的に実

施し、必要に応じて研究計画を見直す必要があります。特許にすると公開される

ことで模倣されやすく、出願・権利化・権利維持など費用がかかるため、ノウハ

10
共同研究契約書の各条項に関する留意点つい

て教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 共同研究のスタート時や、共同研究まではいかなくとも企業からの技

術相談などで学外との交流が増えています。話を進めるに当たっては大学の保有

技術・研究計画の説明、企業からは製品開発計画・事業戦略・製造設備等、双方

の状況・計画を相手に開示することが必要となります。このような段階でお互い

に他人に知られては困る情報開示が必要になった段階には、「秘密保持契約」を

結んでから詳細情報を開示する必要があります。

大学サイドの注意点は、大学側の未公開（発表前、出願前）技術情報について

守秘義務を相手に課すこと、及び企業から開示される機密情報の学内での管理の

2点です。

まず大学サイドの情報開示前には秘密保持が必要な情報である旨口頭で伝える

こと、更に情報開示時に簡単な「覚書（議事録）」を交わすこと、資料などを渡

す場合は、対象、使用目的、管理、処分方法（返却）等を明確にした正式な「秘

密保持契約」を交わすことなど情報のレベルに合わせ相手に情報の管理を要求し

たらよいでしょう。これらの対応なく技術情報を開示すると、大学の保有技術の

無断使用、特許出願時の新規性喪失等の問題が発生します。

次に学外（企業等）から入手した機密情報（製品開発計画、事業戦略等）を不

用意に相手企業の競合先等に漏らさない管理が必要です。大学の研究室はオープ

ンで他の研究者、学生、職員などが自由に出入りでき、企業が開示した情報に自

由にアクセスできる研究室もまだ多くあります。対象となる情報の保管方法、電

子情報へのアクセス、入室管理など学内での機密管理体制が必要です。

11
企業等から技術相談があった場合の対応にお

ける留意点について教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





32

A 技術情報などを開示するに当たり、情報の保有者が相手に守秘義務を

課すことが目的ですので、何が秘密情報か、使用できる範囲はどの範囲か、どう

管理するか、契約終了後の処置はどうするか、など細かく取り決めることになり

ます。いったん秘密保持契約を結ぶと、以後、制限を受けることになりますので、

まず真に契約が必要であるか検討することも必要です。共同研究・受託研究のき

っかけを探るため等の目的で、今後の計画などを開示する段階では、秘密保持契

約は必ず必要となります。

秘密保持契約では開示の目的や範囲を明確にし、その目的範囲も不用意に広く

しない事も重要です。広い場合は大学のほかの研究にも影響が出る可能性があり

ます。秘密情報の目的以外での使用を禁止することで、情報の開示側は受領側が

開示側の予定しない範囲で使用することを回避でき、また情報の受領側も情報の

使用範囲が明確になることで、業務が円滑に行えます。

秘密情報の特定も大切で、有形物で開示する場合は秘密である旨を表示するこ

と、無体物などで開示する場合は開示前に秘密である旨を告げるとともに、その

内容を書面（議事録など）で残すことも必要です。

又、情報を「大学が一方的に情報を開示する」のか、「相手から一方的に情報

の開示を受ける」のか、又は「双方が相互に相手に情報を開示する」のか立場を

明確にすることが大切です。大学側では、シーズを有する大学が一方的に開示す

ることを想定している場合もありますが、企業側からも製品の開発計画などの企

業戦略に関する情報の開示を受けることが多々有ります。企業から得た情報が大

12
企業と秘密保持契約を結ぶ際の留意点につい

て教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





34

A 大学が産学官連携を通じて研究成果の社会還元を図ることは、大学が

その存在理由を明らかにし、大学に対する国民の理解と支援を得るという観点か

らも大変重要です。

しかし、真理の探求を目的とし、研究成果の公表を原則とする大学と、利益の

追求を目的とし営業上の秘密を競争の源泉の一つとする企業とは、もとよりその

基本的な性格や役割が違います。産学官連携をすすめる上では、大学や教職員が

特定の企業等から正当な利益を得たり、又は特定の企業等に対して必要な範囲で

の責務を負ったりすることは当然に想定されますし、妥当なことでもあります。

一方、このように両者の性格が違いますので、教職員の企業との関係で発生する

利益や責務が大学における責任と衝突する場合があります。このような状況を所

謂、『利益相反』と言っているわけです。

また、一般的な『利益相反（広義）』は、『狭義の利益相反』と『責務相反』に

分けることができます。どちらも、大学における責任の遂行が問題となる点では

同じですが、その要因が『企業から得る利益』である場合には『狭義の利益相反』

であり、『企業等に対して負う責任（責務）』である場合には、『責務相反』とな

ります。

利益相反が生じている状況は、大学での教育・研究に関する社会的責任が十分

に果たされていないのではないか、との社会から疑念をかけられている状況を言

います。このような疑念に対し大学が適切な対応を怠れば、大学のインテグリテ

ィを損ないかねません。その結果、産学官連携の推進自体が阻害されるおそれも

でてきます。そのため、大学においては教育・研究上の責務が適正に果たされて

13
利益相反ポリシーとは何ですか。もし、利益

相反問題が発生した場合の対処方法について

教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





36

A 大学の研究によって生まれた成果を元にベンチャーを起業しようとす

る場合、その研究を行った教員がベンチャーの役職員となることが多いと思われ

ます。ベンチャーが企業として成立するためには、採算がとれるようにする必要

があり、研究の内容をもっともよく理解している教員の協力が不可欠だからです。

そうすると、教員は大学とベンチャーの業務を兼務することになるため、ほとん

どの場合に利益相反の問題が生じることになります。

従って、大学の特許を基にベンチャーを立ち上げる際、利益相反を完全に避け

ることは不可能に近いと言わざるを得ません。しかし、大学の研究成果を社会に

還元するにあたり、ベンチャー企業の設立は非常に有効な手段の1つであり、利

益相反が生じるからと言ってこれを禁止するのでは、産学連携に水を差す結果と

なるおそれがあります。

そこで大学においては、教員がベンチャー企業等の業務を兼務する際にも、大

学における教育・研究上の責務が適正に果たされていることを実証するための、

透明性の高いルールとシステムを整備することが必要となってくるわけです。利

益相反というのは、それ自体に問題があるのではありません。利益相反状態に大

学が無関心であることにより、社会からみて大学における責任が果たされていな

いかのように見え、大学に対する社会的信頼が損なわれる恐れのあることが問題

なのです。教員にとっても、ベンチャー企業の取締役を兼業する場合の、会社の

業務と大学の職務の棲み分けや、株主になる場合の問題点などが分からなければ、

安心してベンチャー企業の取締役や株主となることが出来ません。大学が主体的

に利益相反マネジメント体制を構築し、組織として実施責任を果たすように努め

ることによって、ベンチャーの設立をサポートすることにもつながり、より一層

産学連携を推進することが出来るようになるでしょう。

最後に、利益相反に関する具体的な事例を掲載しましたので、参考にして下さ

い。

【参考事例】

14
大学の特許を基にベンチャーを立ち上げまし

たが、利益相反問題に対処する留意点を教え

てください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





38

A ベンチャー設立にあたっては、利益相反以外にも、次のような点にも

注意が必要でしょう。

１）まず会社の理念が必要です。つぎに、何を目標としているのか、将来その企

業をどうするのか、撤退基準の設定等、しっかりしたビジネスプランを作成す

ることです。これは大学発であろうがなかろうが同じです。

２）高い技術力があり、それが知的財産権として確保されていることが必要です。

また複数の技術シーズを保有していることが必要です。

３）経営者と研究者（先生）をきちんと分けることも必要です。優れた研究者が

必ずしも優れた経営者とは限らず、先生が経営者になるとうまくいかない場合

が多いようです。民間企業での経営経験の豊富な人材を経営者に迎えることが

必要と思われ、さらには経営、技術、営業、財務の各機能を備えることが望ま

れますが、実際には何人もの人を雇えないこともあり、種々の人脈を利用して

コストをセーブしているケースが多いようです。

４）しっかりした資金プランを持ちまた資金調達能力があることです。その上で、

ある程度の自己資金も必要となるケースが多いようです。

５）創業する業界に明るいこと、また関連する人脈（ネットワーク）が太いこと

も必要です。

６）ベンチャー企業のために学生を利用しないことも必要です。学生を使う場合

は、きちんと対価を支払う等の対応が必要となります。

７）官庁の規制や奨励策への対応ができることも必要です。

８）人の面からみると次の要素等も重要なファクターです。

15
大学発ベンチャーを起業するにあたって、利

益相反以外注意しなければならないことは何

でしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A はじめに、大学と雇用関係にある研究者の研究成果の取扱いについて

説明します。大学の知的財産ポリシーや知的財産取扱規程等によっても異なりま

すが、研究成果の機関帰属（予約承継）を定めている場合、学内で生まれた発明

等は、知的財産本部など大学の発明等取扱い部門に提出されることになります。

大学は提出された発明等に関し、職務発明であるどうかの判断を行い、職務発明

と認定したものに関しては、大学が承継するかどうかの判断を行います。職務発

明と認定されないものは、特許法 3 5条の規定により予約承継は無効となります

ので、研究者と譲渡契約を結ばない限り、大学がその発明についての権利を得る

ことは出来ません。大学が承継すると決めたものについては、規程に則って出願

等の手続を行うことになります。

一方、大学に承継されなかった研究成果に関する権利は、研究者個人のものと

なりますので、その取扱いは研究者個人に委ねられることとなります。

次に、大学を異動した教職員の発明の取扱いについて説明します。

教職員が大学を異動する時、次の様なケースが考えられます。①教職員が異動

する前に行った発明の場合、②教職員が退職後に行った発明の場合、③教職員が、

大学から他の大学へ異動し、そこで行った発明の場合です。次に、それぞれのケ

ースについて整理します。

①教職員が大学を異動する前に行った発明

この場合、この発明について大学が承継しているものであれば大学の権利で

あり、教職員に返却する必要はありません。但し、大学が、当該特許により収

入を得れば、当然の権利として発明者（教職員）に還元されることになります。

16
大学内で研究者が行った研究の成果の取扱い

について教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





44

A 特許出願すべきかどうかの判断は発明が生まれた時点でせねばならず、

世の中の動きを総合的に判断して決定することが求められます。提案された発明

を特許出願するためには費用がかかり、すべてを大学が費用負担することは困難

です。また発明を技術的側面、市場的側面などから評価し、大学が知的財産とし

て所有し、管理していかねばなりません。

そのため、発明が生まれた初期段階で評価を下す目利き専門家（審査・評価委

員）の確保は重要な課題となっています。

教職員から提案された発明を評価するための人材確保の方策はいくつかの形が

採られています。多くの大学では、ビジネス面での経験が豊富な企業ＯＢ、出願

実務を多く踏んだ弁理士などを契約により非常勤で採用するケースがほとんどと

なっています。技術的な判断を伴うため、技術分野が多岐に亘る大学では、分野

ごとに複数の人を採用しているケースもあります。また、公的機関（公試験・研

究所）の専門家の意見を聞くことも行われますが、多くの人の意見を聞くことに

よる公平さと機密保護の両面で苦慮する点も否定できません。また、学内の職員

（事務局）が外部人材による教育を受けながら経験を積んで、目利きの専門家と

して養成され、業務に対応することも考えられます。

目利き専門家に求められる能力としては、いくつかの観点からの情報収集、判

断が欠かせません。発明自体が特許に値するものであるかどうかの判断と、発明

が産業界に実際に採用（実施）され、ビジネス面で大きな収益を上げえるもので

あるかどうかの面で評価をすることが必要になります。つまり目利きのポイント

は、特許性としての発明そのものの価値判断、技術としての完成度、市場性評価

17
目利き専門家の確保・育成の方策と採用要件

および発明の評価項目・時期・ポイントにつ

いて教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





46

A 知的財産担当者は多くの場合に、広い範囲の技術を理解しなくてはな

りません。これは文系・理系に関係なく、押しなべて求められる能力です。つま

り、知的財産関係の仕事は、特定の技術やテーマを研究する教員や研究者とは異

なり、深い技術的な知識よりも広く浅い技術への対応力（理解力）が求められま

す。

別の表現・見方をすれば、ミクロな分析・理解力ではなくて、マクロな観点で

の把握能力が求められます。しばしば研究者出身の知的財産担当者が陥ることが

あるのですが、研究・探求能力が判断を狂わせることすらあります。つまり、あ

る技術についての探究心をもって、興味の赴くままに特許関係の調査や判断を行

うと、発明の趣旨から逸脱したり、総合的な判断が損なわれる恐れがあります。

知的財産担当者は、発明者との対話能力、つまり自らが理解できるように発明

や技術内容を聞き出す能力が必要になります。教員等の発明者は専門家との対話

に慣れていますので、分らない技術や用語が出てきたら、徹底して質問すること

により、教えてもらえばよいのです。そもそも、発明は世の中で誰もやっていな

い、世界で初めての技術なのですから、分らなくて当然と心得て対処すればよい

のです。

しかしながら、あまりにも技術理解力がない知的財産担当者には、発明者も不

安になることもあります。そこで、発明の対象となる技術の対話能力を向上させ

ることを、日常的に心がけることが知的財産担当者には求められます。

自らがある程度理解できるようなレベルの情報を集め、予備知識を得ることも

必要になります。現在はインターネットに多くの情報が開示、説明されています。

18
専門技術分野の知識が少ない文系出身の知財

担当者は広範な技術分野の発明発掘活動をど

のように行ったらよいでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





48

A 知的財産担当職員と教員の相互の信頼関係を構築することが大切にな

ります。知的財産担当職員は、知的財産関係の充実した知識と経験で、教員を支

援する立場にあることを意識することが一番大切です。

新たに定められた知的財産ポリシー等では、権利の個人帰属から機関帰属への

変更などが盛り込まれていることが多く、一見すると教員のためではなく、大学

機関のためのポリシーととらえられてしまう可能性があります。大学における知

的財産管理は、教員を支援するための活動という面も持っていることを意識し、

教員に対する支援サービスの充実を図ることに徹する必要があります。

実際の教員との連携や折衝には、知的財産についての基本知識だけでなく、技

術的な知識や理解力・判断力もある程度必要となります。とはいえ、当然のこと

ながら教員の技術知識は、知的財産担当職員と比べると高度なものであり、特に

発明となると、世の中で誰もやっていない、世界で初めての技術なのですから、

分らなくて当然と心得て、徹底して質問して教えてもらえばよいのです。たとえ

教員の研究成果と従来技術との違いが明確でない場合でも、公知の特許情報を提

示し、技術思想の違いを説明して貰いながら特許性の有無を一緒に検討するなど、

謙虚な態度を貫く方が良い結果を生むと思われます。

一方、知的財産や市場性についての知識は、知的財産担当職員の方が高いレベ

ルにある必要があります。ほとんどの場合、研究成果を知的財産として保護する

かどうかは、特許性と市場性の判断によって行われることになります。教員は、

知的財産担当職員が自らの持っている知識を越えているとなれば、謙虚に聞く耳

を持つことが少なくありません。したがって知的財産担当職員は、知的財産に関

19
知的財産担当職員と教員との折衝ノウハウに

ついて教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





50

A 研究者に、特許を取るメリット、取らなかった場合のリスクを説明し、

その上で、知的財産の管理体制がなくとも、特許取得に関する手続は大学側が責

任を持ってフォローすることについて理解を得るようにすることが必要です。

特にマッチングファンドによる共同研究に参画したパートナーは、その研究成

果を活用してビジネスとして成功することを期待しているはずです。にもかかわ

らず特許取得を行わないということになると、共同研究から生まれた研究成果で

あるにもかかわらず、誰もが自由にその技術を使用できることになってしまうこ

とから、大学自体が共同研究相手としての魅力を失う結果になりかねません。そ

うならないためにも、 特許出願が不可欠であることを訴えることが重要です。

自己の研究成果が特許の対象となる発明であると意識していないことも一因か

も知れません。そうした場合には、当該研究分野での発明の状況などを、特許情

報検索を通して抽出し、どのような内容の、どのようなレベルの発明が実際に企

業や大学・研究機関から出願されているかなどをつぶさに示すことが、発明への

関心を高めるために効果があります。

また、予算的な裏付けの不足などが、理由となる場合も出てきます。こうした

場合には研究費からの支出が可能かどうか検討することも考えられます。場合に

よっては学内、関係部門である財務・財政部門（当局など）への説明も必要にな

ります。

20
研究者が、マッチングファンドの研究成果を

「知的財産の管理体制がない」と言って出願

しません。どのように説得すればよいでしょ

うか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q





52

A 大学と雇用関係にない学生は、特許法 3 5条第1項に定義する従業者に

は該当しないと考えられます。したがって、一般的には学生がした発明について

は特許法35条第2項は適用されません。

このため、学生がした発明に係る特許を受ける権利又は特許権を大学へ承継す

るためには、別途承継に係る契約を結ぶ必要があります。

各大学での学生の発明に関する取扱の考え方は様々であり、学生、大学院生は

大学との雇用関係が無いことから、大学帰属としない方針の大学もあります。一

方、大学施設をもっぱら利用していることと、教員の指導結果として発明が生ま

れることを勘案し、学生などの発明を教員の発明に準ずる形で取扱うように規程

を定めたり、取扱い内規を作ったり、または運用でカバーしたりする大学もあり

ます。

しかしながら、上述したように、大学と雇用関係にない学生の発明は、個別の

契約をした場合を除き、大学に承継をすることはできないことを理解した上で、

運用を図ることが重要です。

実務的には、発明完成への寄与面で、学生独自のものであるかどうかの確認が

必要となります。指導教員のアドバイスがどの程度あるかによって学校が関与す

べきかどうかが決まってきます。

教員の寄与がある場合には、大学での職務発明の可能性を判断し、学生との共

有の特許とする等のしかるべき学内手続を求めます。職務発明で出願の価値があ

る場合には教員の持分については機関帰属とすべき決定がなされます。学生を発

明者とする時には、学生が学校への譲渡を希望するかどうかを聞き、譲渡された

21
学生の発明に関する取扱方針の考え方と

各大学での事例について教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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22

発明の評価基準について教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q

A 2 0 0 4年4月の国立大学の法人化後、多くの大学では、研究成果を大学

に機関帰属させることとしています。しかし、特許出願・権利維持等知的財産の

管理には多額の費用や人的資源を必要としており、提案された発明すべてを権利

化することは困難です。従って、どのような発明を権利化し、知的財産として管

理していくかを評価する必要があります。さらに、同じような研究が複数の研究

者によって行われている場合も多く、研究者は研究成果を出来るだけ早く発表し、

発明者としての立場を確保する必要があるため、それに合わせて機関帰属の決定

も速やかに行われなくてはなりません。

発明評価の観点は、技術面、権利面、経済市場面に大きく分けられます。これ

らを総合して発明を評価して行きますが、発明や技術を取り巻く要因は変化しま

すので、出願時点、審査請求時点、権利維持時点などの時系列の中で、的確な評

価をすることが大切です。発明時点から時が進むにつれ、世の中での評価がし易

い傾向があります。

技術面の発明評価項目としては、「実現性」としての発明の完成度、実施の容

易性がポイントになります。ビジネス的に実施が可能かどうかです。大学自体が

実施する可能性は低いので、発明を製品化するにあたって現在の技術レベルでの

製品化の阻害要因となる課題などが無いかを吟味します。さらにはビジネス面で

類似の技術が実施されているかどうか、事業化を表明している企業があるかどう

かなどが評価要素になります。特に課題が全く新しい物については将来使用可能

性のあるマーケットの存在の確認が必要です。製品化にあたって法規制などは無

いか（PL法など）を確認することも必要でしょう。

「技術的価値」として、課題解決手段が一番大きな要素となります。従来類似

の課題を解決していた技術が存在するかどうかです。代替手段の有無で発明がユ

ニークなものであるかどうかが判断できます。また性能、コスト、品質面での検

討も必要で、他の技術との比較で優位性、先行性があるかどうかを見ます。技術
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A 教員へのサポートの体制をどのように構築するかは、各大学が判断し

て決める事項ですが、良い権利を取るためには知的財産の知識や経験が不足する

教員へのサポートをできる限り厚くすることが望まれます。

一般的に教員は日常的な授業、試験、研究、院生指導などの仕事で年間を通じ

て多忙であり、暇を縫って知的財産の出願等に時間を割いているケースが少なく

ありません。しかしながら、特許出願を念頭においた場合、論文発表と特許出願

の違いを理解してもらい、特許出願が出来る程度の発明の開示をしてもらうこと

が必要になります。

論文を書く時に必要となるのは、ある現象やある技術の適用について課題を追

求し、深く研究や実験を重ねた結果を発表する場合が多く、ユニークな観点があ

れば査読を通過する可能性があります。しかし特許の場合には技術思想の保護で

あり、考えられ得るすべての実施形態、発明の思想が適用されるすべての可能性

に言及することが大切です。出来れば実際の製品に適用した場合の具体的な実現

方法まで実施例の形で盛り込むことが望まれます。つまり、特許出願書類におい

ては、研究という観点とは別の切り口、商品開発を念頭においた切り口での記載

が求められているのです。

例えば、1つの技術思想から具体的な実施形態が数件出てきたとします。そう

した実施形態ひとつひとつを追求して研究することで学会発表論文が一つ生れる

のです。学部や院生の研究テーマに相当する課題が、発明の実施形態ごとにある

といっても誇張ではありません。

一方、特許については、これらの実施形態をすべて1つの出願に盛り込まなく

23
出願・権利化における教員へのサポート体制

および発明者の関与はどの程度必要でしょう

か。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 論文には、研究テーマの概要、課題、従来の方法、実験研究の結果、

考察などの項目が含まれています。しかしながら一定のフォーマットが規定され

ているわけではなく、各自または研究の内容によって記載されている項目や形式

が異なることがあります。

これに対し特許明細書は、一定の形式で階層化された形で記載されます。した

がって、論文に記載されている項目を、特許明細書の記載項目に結び付けて転記

することで明細書の形式に変換加工することができます。

つまり、特許出願に必要な書類は、「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、

「図面」、「要約書」ですので、各書類の形式に転記または追記する形になります。

願書は形式として、発明者、出願人をはっきりさせることが必要で、論文発表の

執筆者の誰が発明に貢献したかを考慮して、発明者として記載することになりま

す。出願人は所属機関なのか、共同研究の企業なのか、発明者自身なのかそのい

ずれかを決めて記載することになります。

特許請求の範囲は、研究発表のポイントとなる方法や解決手法が論文には記載

されていますので、特に考察的なところから、従来にない新しい解決手段を転記

します。この際、必要最低限の項目を記載するように心掛けます。

明細書は特許請求の範囲に示した解決手段を具体的に記載するものです。「技

術分野」の項には論文発表のテーマがどのような技術分野のものであるかを示す

記載から転記します。「背景技術」の項は今回の研究より前（従来）に行われて

いた方法などを記載した項目から転載します。従来の技術が記載されていた論文

や特許文献を論文記載の引用文献から抜粋することも必要です。「発明の開示」

24
論文を特許明細書に加工する方法を教えて

ください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 多くの大学では、「職務発明規程」や「就業規則」で職務発明の機関帰

属が定められているかと思います。したがって、この規程に基づき発明が機関に

譲渡されることに争いが生ずる可能性がないと思われる向きもあります。

しかしながら、大学内で行われた研究から生まれた発明が職務発明であったか

否かを争うことが生じた際のリスクを小さくするためには、個々の発明ごとに譲

渡書を取得することが望ましいと言えます。

権利の譲渡に対しては明確な形での譲渡を行って譲渡証を作成しておかない

と、争いが生じた場合に裁判での証拠として役立たない可能性もあります。正確

を期すためにも、譲渡した期日、譲渡の意思を確認するためのサインや印鑑など

もあった方が望ましいと思われます。

特許出願手続をするにあたっては、日本の現行法では、特許出願の際に、発明

者から大学へ譲渡を行った証拠を提出することは求められてはおりません。しか

し、国によっては譲渡証の提出を求めているところがありますので、外国への出

願も考えているのであれば、譲渡証を提出してもらった方がよいでしょう。

25
大学が研究成果を承継する際、研究者から各

件ごとに譲渡証を提出して貰う必要がありま

すか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 一般的に出願等の目標を掲げることは、特に知的財産に対するマイン

ドが不足している場合には、知的財産管理の一つのやり方として効果があります。

企業の多くでもそうした目標管理によって一定の成果をあげた例は少なくありま

せん。また、多くの場合、競合の関係を成立させることも効果を上げております。

競合の関係としては、例えば個人、学部、他の大学などとの比較データを示すこ

とを目標管理に合わせて行うことです。

しかし、ある程度知的財産についての動機付けがなされ、基本的な知識が醸成

されると、出願や権利化をすること自体は決して困難な作業ではないため、目標

達成だけに心を奪われ、結果として役に立たない出願を多量に生むことにもなり

かねません。こうした段階では、出願すべき発明の価値評価の充実がなされるこ

とが必要となり、目利きの要素の充実が求められます。

また、単に出願件数を目標に掲げることから変革し、出願時点であれば、特許

化の可能性や権利としての強さ・広さ、多項制利用発明の請求項数、場合によっ

ては独立請求項の項目数を目標の指標としてあげることも考えられます。特許登

録後であればライセンス収入の多寡をファクターにするなど、実質面や学校への

貢献度合いなどに配慮した目標に管理項目自体を変えることも、ある時点で考慮

しなくてはなりません。

ある大学では、発明発掘、特許出願について教員のインセンティブを高めるた

め、さらには特許出願などに対する人事評価の対象とするという観点から、大学

法人化を目途に中期目標、中期計画において、数値目標を明記するとしていると

ころもあります。

26
出願等の目標管理を行う必要性があります

か。又、その効果はどうでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許調査を行う時期は、いくつかが考えられます。

（研究の企画段階）

大学における特許調査は、先ず研究のテーマを決める時に行うべきです。研究

テーマを企画する時点はいくつかありますが、学内の研究予算を確保するための

企画を立てる段階、外部の企業などとの共同研究、学外からの受託研究を受ける

際にも行う必要があります。この場合の調査は、研究者が行うのが望ましいと思

われます。どの大学においても技術文献や各種の学会における発表などは、研究

者が調べて、把握していると思いますが、それと同様に、特許情報の把握も行う

べきであるといえましょう。

研究企画段階では、研究のテーマとなる技術の動向を探る調査が主体と考えら

れます。この調査は、研究対象の技術についての網羅的な技術情報を収集するこ

とを目的として行います。広範囲に何処の企業、大学、研究機関が興味を持って

参入しているか、どういうテーマでの研究が多いのか、研究機関別にどういう動

向になっているかなどを把握します。技術的な動向としてはテーマ別に特許出願

の件数の推移などを見て技術の成長段階を把握することも可能です。

企画書を作る際に、研究テーマの成果が適用される分野の市場動向を探ること

も可能です。研究の企画段階で大雑把な技術、企業、市場動向を見るための特許

調査が文献や学会での活動状況と合わせて判断することで、重複研究などを防止

する判断材料が得られます。

次にある程度研究テーマが絞られた時点で、企画段階よりも技術課題を明確に

して、特定の技術に絞り込んだ特許調査が必要になります。学部生の研究テーマ、

修士・博士課程の研究テーマを絞り込む段階でも、関係する技術についての他の

機関での研究状況、アイデアの有無などを調査することで、研究テーマに関連し

た情報を把握し、加味してテーマを決めることがユニークな研究テーマ決定の参

考になります。

27
特許情報の調査は、いつ誰がやるべきでしょ

うか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許情報を調査、データベース検索する時の基本的な考え方を述べま

す。

（テーマの確認）

特許調査に当たって、先ず初めに「調査テーマの確認」が必要です。調査は何

か知りたいことがあって行われるわけですから、最終的に知りたい情報を明確に

します。技術開発や研究開発の状況なのか、特許権が存在するかどうかの確認、

発明の内容が知りたいなど、調査の背景から把握して目的、課題を明確にするこ

とが大切です。

（調査対象の明確化）

調査対象は、いつ頃のものか（調査対象の期間）、特許・実用新案、公開・公

告・登録公報のどこまでを含めるかなどを先ず決める必要があります。コンピュ

ータ検索が多くなっていますが、夫々の検索システムやサービスでカバーしてい

る情報や収録期間を確認しておくことが大切です。本来収録されていない情報を

探すことが無いように、的確な調査ツールを見極めることが求められます。

次に調査対象が、技術内容なのか、企業の動向なのか、発明者個人の情報なの

かを明確にします。技術内容であれば国際特許分類、技術用語などが検索キーに

なります。企業であれば出願人や権利者の名称が検索キーとなります。

（検索キー選定）

技術内容では国際特許分類、技術用語などが検索キーになりますが、国際特許

分類は機能中心の分類であり、思いもかけないところに同じような技術があり、

分類が付与されていることがありますので注意が必要です。国際特許分類表を見

28
特許調査をする時のやり方、注意すべき点は

どうでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 調査結果をまとめる方法は、本来何のために調査したか、何を求めた

かなどの目的によって異なります。

（技術・企業動向の分析）

技術動向を分析する場合には、様々なマップ形式が使われます。出願年ごとに

発明の発生した件数などの推移を見て、技術の発展や成長性などを把握すること

が行われます。各企業別に見れば研究着手の状況などが見て取れます。

技術の発展をビジュアルにする手段はいくつか提案されており、技術の発展の

流れを見て、技術の枝分かれを示す方法もあります。

一般に特許マップ化する前に確認しておかねばならないことがあります。例え

ば出願件数などで推移を見る場合には、コンピュータで国際特許分類や技術用語

で検索した結果をグラフにする方法が採られていますが、テーマに即した検索結

果であるかどうか、出力された情報の中身を確認する必要性があります。コンピ

ュータ検索には限界があり、検索キーだけで絞込んだ結果には、本来のテーマか

ら見て含まれるべきでないノイズが出ることが常にあります。ノイズの含有した

情報を図にしてしまうと、現実とは異なる傾向を伝えることになり兼ねませんの

で、必ず加工前にチェックすることが大切です。

技術の要素を縦軸に分解し、横軸に課題や用途または企業名を取るマトリック

ス形式、技術構成要素ごとの技術開発の流れを見るマップもよく使用されます。

技術要素と課題や参入企業などを見ることで、技術開発の空白部を発見し、代替

技術創出の可能性を把握することも行われております。技術を要素ごとに分析す

ることで、研究の具体的な全貌を見ることができ、研究企画段階や研究結果の報

29
特許調査結果のまとめ方、その注意点、活用

方法を教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許情報は毎週発行されるもので、日本だけでも年間 6 0～7 0万件と件

数が多いため、電子媒体（DVD－ROM）で発行されています。

発行された特許情報へのアクセスは、いくつかの方法があり、公共の機関や施

設に備えられた機械（専用の端末機）や紙（一部で製本されている）の形で読む

などの方法があります。また、データベースの形で、インターネットで調査した

り、見ることもできます。

公 共 の 機 関 や 施 設 と し て は 、 独 立 行 政 法 人 工 業 所 有 権 情 報 ・ 研 修 館

［h t t p : / / w w w . n c i p i . g o . j p /］、地方経済産業局特許室、各都道府県にある知的所有権

センターがあります。また大阪には大阪府立特許情報センター［h t t p : / / w w w . o -

pic.jp］などがあります。

インターネットでは、代表的なものとして特許庁が提供している特許電子図書

館（IPDL）［http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl］があります。

夫々の機関やサービスには特徴があり、またサービスの向上のため、日常的に

変更や更新などが比較的頻繁に行われていますので、具体的なサービスの内容は

各機関の最新の状況を確認することが大切です。

以下、IPDLを使ったアクセス方法の概略をご紹介します。

（番号が分っている時）

特許の出願番号、公開番号、登録番号（公告番号）が判明している時に、該当

する公報にアクセスする場合は、I P D L のトップページに行き「特許・実用新案

へ」の中から「特許・実用新案公報 D B」または「特許・実用新案文献番号索引

照会」を選択して、判明している番号を入力して公報を表示します。

30
特許情報にはどのようにアクセスすればよい

でしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許公報には大別すると二種類があります。技術の公開を目的とした

「公開特許公報」と、独占権の発生を周知化する「特許公報（特許掲載公報）」で

す。

特許公報を読む目的によって、これらの公報のどちらを中心に読んで行くかが

決まります。

先ずは技術文献としての「公開公報」を見てみます。

公開特許公報には、フロントページと呼ばれる1頁目に「書誌事項」、「特許の

名称」、「要約」、「主要図面」が記載され、2ページ目以降に「特許請求の範囲」、

「発明の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」、「図面」が記載されます。なお、こ

の公報の掲載様式は項目名や記載順序が発行された年によって多少変わっていま

すので一定ではありません。

技術文献として読む場合には、フロントページで関係する技術かどうかを判断

して、次に夫々の技術内容を表すページを読んでいくことになります。

ここで、気を付けたほうが良いのは、「特許請求の範囲」です。独占権を求め

ようとする権利範囲を特定する目的で書かれていますので、時として一読して分

りにくい、独特の表現が使われていることが少なくありません。したがって、公

報の2ページ目の先頭に書かれている「特許請求の範囲」をみると、理解しにく

い文献だと誤解を招いてしまう虞があります。技術文献として公報を読む場合に

は「特許請求の範囲」を後回しにして、先ずは「発明の属する技術分野」を見る

ことを薦めます。この分野が違えば考慮する必要がない文献となる訳です。次に

「発明が解決しようとする課題」を見ます。この課題が同じであれば、テーマに

31
特許公報はどのように読めばよいのでしょう

か。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許情報検索の教育には特許情報の基礎的な知識、検索ツールなどの

基本的な理解と、検索の具体的方法（やり方）の教育に分かれます。

基礎知識としては、先ずは特許情報の種類と読み方を教えることが必要でしょ

う。調査や検索の対象となる情報がどのようなものであるかを理解することが重

要です。

特許情報は大きく分けて、特許庁の技術的な内容についての審査がなされてい

ない技術を公開するために発行される「公開公報」と、特許庁の審査官の技術内

容についての審査をパスした独占権の存在を知らせるために発行される「特許公

報」（登録公報）に大別されます。

こうした基本的な特許情報の種類と機能および記載されている項目や内容を、

基礎知識として学ぶことが必要です。つまり、調査の対象を明確化し、何がどこ

まで記載されているのかを把握させることが特許情報検索教育の前提となる知識

といえます。

こうした特許情報の内容は記載のルールがあり、さらに独特な表現や、権利と

しての正確性を期するために時として難解な表現になっている場合があります。

このため、多くの公報に親しむことが重要です。例えば比較的に技術的な理解を

し易い分野の数十件の公報を読ませ、違いを明確にさせることが、公報への親し

みを増し、抵抗感をなくすのに効果的です。

次には特許調査の種類と観点を教えます。特許の調査は研究の初期の段階と、

新たな発明をし、その公知技術が存在するかどうかを調査する段階では、検索に

使用するキーや検索調査を行う観点が異なります。そうした調査の種類を考慮し

32
特許情報検索の教育方法をどのようにしたら

よいでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 特許関係のデータベースは数多く存在します。下記に概略をご紹介する

と共に、参考になるサイトを示します。

（国内データベース）

国内のデータベースは、特許庁が提供する無料のデータベースとデータベース

業者の提供するサービスがあります。

特許庁のデータベース「特許電子図書館」は、特許、実用新案、意匠、商標の

すべてのデータをカバーしております。番号での公報参照は、特許第一号から見

ることができます。

詳細は下記の「特許電子図書館サービス利用マニュアル」を、ご参照ください。

http://www.ncipi.go.jp/info/ipdl/manual/index.html

データベース業者によって提供されているサービスでは、特許庁のサービスと

は一味違ったサービスを提供しています。例えば公報の記載内容全文が検索対象

となっていたり、検索結果をグラフ化したり、出力形式に工夫があるなどの特長

があります。これらのデータベースは有償で提供されているので、サービスの範

囲と価格、検索キーの入力方法などを考慮して、使用するデータベースを決めて

いくことが望ましいでしょう。

商用のデータベースの代表的なサービス業者のホームページを示します。

[アルファベット順]

・HYPATWeb総合サービス；http://www.hatsumei.co.jp/WEB/hypat.htm

・JP-NET；http://www.jpds.co.jp/business/internet_1.html#Anchor-49575

・NEF-NET；http://www.nefnet.co.jp/Welcome_IE.html

・NRIサイバーパテント；http://www.patent.ne.jp/

33
特許関係のデータベースの種類と特徴を教え

て下さい。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 他大学の発明規程はいろいろなルートで入手できると思います。イン

ターネットでたくさんの大学がホームページに発明規程を公開しています。先ず

参考になりそうな他大学の発明規程を集めることをお奨めします。次に集められ

た発明規程を自校の発明規程と条項ごとに比較し、一覧表を作成すると違いがよ

く分かるようになります。

その上で自校の抱えている課題等を整理するとよいでしょう。自校の課題等に

関連する他校の条項がどのようになっているかを、一覧表で見ることが出来ます。

該当する条項を吟味すると、発明規程を整備する上でのよいヒントが得られます。

また自校の規程になく他校の規程にある条項を見てください。自校ではその条項

に関してどうしているか考えてください。そして自校に取り入れるべき点があれ

ば取り入れたらよいでしょう。こういう作業を通して、発明規程の整備が出来る

と思います。

以上の作業で十分かと思いますが、念のため数点留意すべき点を挙げておきま

す。

①各大学の規程を見ていますと、企業と大きく違うのはその意思決定メカニズム

です。一般的に企業では発明部門の長及び知的財産部門の長が「よし」と判断

すれば、出願のみならずあらゆる手続が直ちに進むことになります。特に出願

にあたっては先願主義であるわが国では出願に一刻を争うことになります。し

かし、大抵の大学では評価委員会や発明委員会の承認がなければ出願が出来な

いような規程になっています。委員会を経ても出願に時間を要しない場合はよ

34
発明規程を見直すとしたら留意点として

どんなことがあるのでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 知的財産取り扱い部署に必要な人材と人数は、研究者の数、専門分野

の広がり及び想定される年間の発明件数等によって変わってきますし、また大学

がどういうポリシーで知的財産に取り組むのかという姿勢によっても基本的に変

わるので、一概には言えませんが、例えば知的財産管理手続担当者、特許技術者

（発明発掘を含む）、知的財産活用の担当者（目利き機能を含む）そして組織をマ

ネジメントする管理者等が挙げられると思います。

特許技術者や知的財産活用の担当者となると専門性が大きく関わってきます。

例えばバイオを専門とする人が電子情報分野も担当するのはなかなか難しい可能

性があります。

大学の規模が大きく関連発明数も十分あるというなら専門分野別に人を貼り付

けることも考えられますし、あるいは単科大学なら、その専門に絞って人を貼り

付ける事も可能かもしれません。

一方で発明数が少ないわりに専門分野が広がっている場合等は、費用対効果を

考えれば到底分野別に人を貼り付けるなどできませんので、その場合は、最低限

必要な人材のみを配置し、必要に応じて外部人材を活用するなどの工夫も必要と

思われます。

大切なことは、費用対効果を考えて、発明規模にあった身の丈にあった組織か

らスタートさせることではないでしょうか。人数を増やすのは、発明規模が大き

くなってからでかまわないと考えられます。そのためにも、各大学の大まかな発

明の数を把握することから始めるとよいでしょう。そして、その規模に合わせて

大学のポリシーに沿って人を配置すると言うことになるでしょう。発明規模を把

35
大学の知的財産取り扱い部署に最低限必要な

人材と人数について教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 企業では知的財産担当者は少なくとも5年は実務に携わらないと一人

前にならないといわれています。その場合でも知的財産担当者は自分の専門領域

周辺ぐらいまでしか担当できません。5年の間に経験することは国内外の出願は

いうまでも無く、審査・審判過程での種々の手続きや、対応を余儀なくされます。

相手は発明者であったり、特許庁であったり、特許無効を主張する第三者であっ

たりします。特許裁判に出くわす事もあります。

出願だけで見ても国内出願だけで少なくとも年間 2 0件は対応するのではない

でしょうか。そういう環境の中で何年もかかって一人前に育っていくのです。数

をこなすことで経験により覚えていくことも多いのです。

このような企業の例と比較すると、大学においては、以下のような問題がある

と考えられます。

①企業では専門分野別に人を配置して対応します。大学で専門分野別に人を配置

できるかというと多分限られた大学だけでしょう。ひょっとするとどこの大学

もやれないのではないでしょうか。大学では専門が多岐に亘っているからです。

②企業では知的財産担当者には高い専門性が求められますので、その職をずっと

続けるケースも多いのですが、大学では人事制度等からこのようなことができ

る大学は少ないのではないかと思われます。

③企業では研究者は特許を一人年間1件ぐらいは出すところが多いようです。大

学ではどうでしょう。いろんなデータを見ていると頑張っている大学で5人に

1件ぐらいで、通常は 1 0人に1件ぐらいのところが多いようです。出願件数は

企業のように期待できません。

36
知的財産部門を構築するにあたり、どのよう

に担当者を育てていけばよいのでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 例えば大学の知的財産活動における外部人材の主な役割としては、次

の様なことが期待できます。

①発明の発掘活動

②出願支援としての明細書作成（弁理士）

③特許庁への出願等手続（弁理士）

④審査請求以降の権利化のための中間処理業務（弁理士）

⑤専門的視点に立った先行技術調査

⑥大学の評価委員としての役割（特許性判断など）

⑦大学の発明委員としての役割（知的財産政策立案のためのアドバイザー）

⑧係争発生時の対応支援（弁護士・弁理士）

大学では対応しなければならない分野が多岐に亘っている上、発明件数もそれ

ほど多くないので、外部人材の協力を仰ぐことが必要になると思われます。知的

財産に詳しい人材となると、まず弁理士が考えられますが、弁理士は大都市に集

中しているため、地方では弁理士が少なく、不便を感じることは否めません。

①、②は発明者と弁理士が直接会って行う方が効率的で内容の充実したものに

繋がるでしょう。そのためには東京なり関西の弁理士事務所等と顧問契約など業

務提携をして必要に応じて大学を訪問してもらうのがよいでしょう。弁理士事務

所の選定には自校の専門分野をカバーできるようなところを選ぶことがよいでし

ょう。そうすれば必然的にその事務所を多く使うことになりますので、信頼関係

も出来てくるでしょうし、費用・サービスに対するバーゲニングパワーも出てき

ます。大学に派遣される時に最も適任の人を選んで派遣してもらえるようにもな

37
弁理士の少ない地域で知的財産活動を行う際

の留意点を教えて下さい。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 大学の知的財産本部の役割には次のようなものがあります。

�．知的財産戦略の立案と実施

�．知的財産の創出・管理・活用

�．人材の育成・啓発活動

�．産学連携・インキュベーション

�．利益相反・責務相反問題の取り組み

などです。おおよそどの大学でもこのような課題への取り組みをおこなっていま

す。

一方、産学連携がうまく行われているといわれるアメリカの M I T では成功の

キーファクターに次のようなものを挙げています。①技術の質、②熱意が有り、

かつ産学連携に協力的な発明者の存在、③産学連携に係わる業務経験が有り、技

術的な知見を持っており、また経営感覚に優れた企業経験を持つスタッフの存在、

④明確な方針を持ち、スピーディかつ効果的な手続きが出来ること、⑤各種制度

にフレキシビリティがあること、⑥変化の激しい環境に対して適応力があること。

メリーランド州立大では⑦リスクを負うキーパーソンがいるかどうか、⑧中小企

業とのコンタクト、⑨大学の教員の人格によって円滑な技術移転ができるかどう

かが決まる、⑩学長や副学長などのトップの宣言を伴う強いリーダシップ（文化

変革）などを挙げています。

言い換えると、教員に関しては①技術の質の良さ、②熱意がありかつ産学連携

に協力的な発明者が存在すること、⑨大学の教員の人格によって円滑な技術移転

ができるかどうかが決まるのだという意識、⑩学長や副学長などのトップの宣言

38
大学内の知的財産活動における教員と職員の

役割分担をどのように考えたらよいのでしょ

うか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 企業の場合を考えて見ますと、企業では主に自社の事業の拡大を目指

し自社の事業周辺の研究を中心に行っています。自社の事業の周辺分野でありま

すので、ユーザーニーズも良く見えることもあり、研究開発や事業化に対するリ

スクも比較的小さいということができますが、他方で、折角開発した製品が売れ

ないという事がないようにしなければなりません。

企業の場合は、このようにユーザーのニーズを満たすべく開発し、特許を取得

するのですから、特許は事業に有効に機能し得るということになります。それで

も取得した特許のうち 3 0％ぐらいしか、自社の製品や製造技術等に活用されて

いないのが実情のようです。出願ベースでいうと出願はしたものの審査を受けな

いで放置するものも半数程度にのぼります。事業周辺でかつユーザーニーズのか

なりはっきりした分野の開発でもこの程度です。

そう考えると、大学の研究者による発明も活用されるものは一部であると考え

た方がよいでしょう。さらに、大学は権利を取得しても自ら製品を作るわけでは

ないので、採算性についてはかなり厳しいものにならざるを得ません。従って、

闇雲に特許出願を行うのではなく、戦略性をもって知的財産活動を行う必要があ

ります。

大学に求められているのは、産業の新しい芽になるような基礎的な研究です。

そういう研究の成果に絞って出願して行けば、自ずと大学の出願件数も絞られて

くるのではないでしょうか。

予算は基本的に大学の発明規模に関係すると思われます。発明規模は大学の発

明に繋がる研究者は何人ぐらいいるのか、想定される年間の発明数はどれぐらい

39
どのように出願関係予算を計上すればよいの

でしょうか。また知的財産部門の採算性につ

いてはどのように考えればよいのでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q







第6章

特許ライセンス活動・ライセンス契約

【ロイヤルティの配分】

Q40 日本の大学におけるロイヤルティの配分例を教えてください。
【知的財産係争】

Q41 大学の知的財産係争としてどういうケースが考えられるのでしょうか。また係争
に巻き込まれないようにするにはどうすればよいのでしょうか。

Q42 大学の知的財産係争事例があれば紹介してください。
Q43 第三者が大学の特許を侵害していると想定される場合、どのように対処したらよ

いのでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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A 旧国立大学の例として京都大学、私立総合大学の例として早稲田大学、

公立大学の例として大阪府立大学、私立単科大学の例として大阪工業大学のケー

スにについて紹介します。

①京都大学の場合は同学の知的財産ポリシーによると下表－1のように実施補償

による特許収入配分指針が示されています。発明者と部局と大学で配分され

るようになっています。 （京都大学のホームページより）

②早稲田大学では発明者と大学で配分されます。その配分基準は対価収入から管

理費（1 5％）と出願・権利維持等の諸経費等とを控除した後、表―2のような

配分基準が適用されるようです。（W.T.L.O. の早稲田大学職務発明規程に関す

るＱ&Ａより引用）

40
日本の大学におけるロイヤルティ配分例を教
えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q

収入実績 200万円未満 200～5000万 5000万円以上
の部分 未満の部分 の部分

発明者 20％ 35％ 50％

部局（配分は部局に委ねる） 30％ 25％ 20％

大学（知的財産部管理） 50％ 40％ 30％

表─1
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③大阪府立大学では、知的財産取扱規程によると知的財産権に係る発明の実施を

許諾して実施料を得たときは、その収入の百分の三十に相当する額を、また当

該知的財産権を売却した時は、その代金の百分の三十に相当する額を発明者に

支払うとあります。尚、発明者に支払った後の残額の取り扱いについては実施

補償金の規定である15条からはうかがい知れません。

（大阪府立大学のホームページより）

④大阪工業大学の場合は産業技術総合研究所と同じ基準を採用しているようで

す。ちなみに同研究所の場合は次のようになっているようです。（2 0 0 4年3月5

日開催の同大学の知的財産セミナー資料による）

＊100万円以下の時は50パーセント支払う

＊100万円を超える収入の時は、25%（超えた額）＋50万円支払う

以上のように大学で夫々自学にあった取り決めがされているようです。
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控除後の額 200万円以下 200万円を超え 1000万円を
の場合 1000万円以下の場合 超える場合

発明者 70％ 50％ 40％

大学 30％ 50％ 60％

表─2
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A 大学自身で発明を利用して事業を行うことはあまり考えられませんの

で、ここでは大学が実施許諾をしたり権利譲渡をした場合について考えてみまし

ょう。

①特許された発明はすべてなんらの制約もなく実施できるものと思われがちです

が必ずしも実施できるとは限らないのです。そんな馬鹿なと思われる方もおら

れるでしょう。

特許法第 7 2条には他人の特許発明等を利用するとして、または抵触するとし

て、他人から実施許諾を受けなければ実施することのできない発明について規

定されています。これらの発明は利用発明とか選択発明とか言われています。

たとえばステンレスパイプを骨組みとするロッキングチェアーを発明して特許

を取ったとします。しかし第三者がステンレスパイプを骨組みとするイスの特

許を持っていたとすると、このロッキングチェアーもステンレスパイプを骨組

みとするイスに変わりがありませんのでこの発明を実施すると第三者の特許を

侵害することになります。

発明を実施するのは大学が実施許諾したり権利譲渡した企業ですから、侵害

の可能性があるのは企業ということになります。大学が企業に実施許諾なり権

利譲渡した時にその契約にどう書かれていたかによっては、企業が大学にその

補償を求めてくることが考えられます。従って、契約時点で第三者の特許と抵

41
大学の知的財産係争としてどういうケースが
考えられるのでしょうか。また係争に巻き込
まれないようにするにはどうすればよいので
しょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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触関係に無いことを保証することは避けるべきです。もちろん、契約にあたっ

て、大学側も企業側も抵触する第三者の特許が無いかどうかを調べることが重

要です。それでも後に調査漏れがあったことがわかる場合がありえます。万全

な調査というのは難しいからです。契約には保証しない旨を明確にして、その

代わりに先行技術調査に関して誠意を尽くして行った旨の一文を入れることを

お勧めします。

②企業に実施許諾や権利譲渡した後、この権利が存続することを「よし」としな

い第三者から権利の無効を求めて特許庁に無効審判などを請求する場合があり

ます。実施許諾をしている場合はその対抗措置を大学側でやらねばなりません。

また権利譲渡をした場合は企業でやることになります。先にも書きましたが万

全な調査には限界がありますので、場合によっては調査で見つからなかったも

のの中でこの権利を無効にする強力な証拠を第三者が見つけ、それを提示して

くることがあります。企業がその発明を用いて事業を進めている場合などは大

変な事態に追い込まれることになります。こういう場合を想定して特許の有効

性保証を契約に織り込むことは避けるべきです。契約には保証しない旨を明確

にした上で対抗措置に関して、実施許諾をしている場合は大学が誠意をもって

行う旨を、また権利譲渡している場合は誠意を持って企業に協力する旨の一文

を入れたりするのが良いでしょう。

③大学の権利を侵害される場合も知財係争になります。この場合は大学が攻める

側になります。Ｑ43でお答えします。

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル
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A １）日本の会社がアメリカの大学から訴えられたケースがあります。

ゲーム機に用いられているエモーションエンジンのチップ製造技術に関する特

許を侵害したとしてＳ社とＴ社および関連企業を対象とした訴訟が起こされまし

た。

原告は米Ｗ大学の特許管理団体で、Ｓ社やＴ社に対して両社が共同開発・生産

しているエモーションエンジンの製造中止と共に、ロイヤルティ、損害金などの

支払いを求めています。なお、ゲーム機は世界中で累計 6 0 0 0万台以上販売され

ているそうです。Ｓ社とＴ社はこれまでのところライセンスの取得を拒んでいる

と報じられており今後の成り行きが気になるところです。

２）アメリカの大学が絡んだケース「プラグイン特許訴訟」

米連邦地裁がＭ社に5億2100万ドルを原告のＣ大学とＥ社に支払うよう命じた

衝撃的な事件であり、インターネット業界に激震を走らせた事件でもあります。

Ｅ社はＣ大学からスピンオフした企業で取り扱い製品もなく特許数件を保有す

るだけの企業だそうです。対象となった特許は、同社の創業者がＣ大学に勤務中、

同僚の研究者と共同開発したものです。同特許は、ウエブブラウザがプラグイン

アプリケーションを動かす手法に関するもので、裁判所は該当する3億5400万ド

ルもの支払いを認めています。

その後、米特許商標局の予備事実認定は特許が誤って認められた可能性がある

としたのに対し、Ｃ大学とＥ社側は反論する文書を同局に提出しました。

一方Ｍ社は米巡回高等裁判所に上告を行っています。

42
大学の知的財産係争事例があれば紹介してく
ださい。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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３） 日本においては大学絡みで著作権での争いが見られます。

１．「東京高裁平成12（ネ）4816著作権　民事訴訟事件」

著作者である元Ｗ大学の教授から著作権を承継した遺族が著作物を掲載した書

籍、雑誌を被告が発行したことに対して、右書籍、雑誌の発行の差止め、廃棄、

損害賠償等を求めた事件において、裁判の争点の一つに法人帰属か否かが争われ

たケースです。著作物が法人の発意でなされていなかったとして法人帰属が認め

られませんでした。

２．「東京高裁平成13（ネ）542著作権民事訴訟事件」

本件は、Ｋ大学医学部の解剖学担当の元教授が、『自身の執筆した解剖実習の

基本書である「解剖実習の手引き」の内容を模倣した文書を後任の教授が発行し

て学生に頒布した』として、文書の発行・頒布の中止、及び、当該文書に係るフ

ロッピーディスク等の記憶媒体からの模倣部分の消去、並びに、損害の賠償を求

めたケースです。この場合は、訴えは認められませんでした。本件は先生方が他

人の執筆したものを教材とするとき参考になる判決だと思います

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル
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A 第三者が大学の特許を侵害していると想定される場合、最初にすべき

ことはその第三者による実施態様を特定することです。実施品があればそれを入

手し分析して、自学の権利を本当に侵害しているかどうかを明らかにすることで

す。入手が困難な場合は実施品のカタログとか技術資料を手に入れ、侵害してい

る証拠を固めねばなりません。証拠となりそうな資料が集まってきたら、侵害し

ているかどうかの判断をすることになりますが、その前に自学の特許発明と近い

先行技術を今一度調査して、特許の権利範囲を見直しておく必要があります。先

行技術次第では自学の特許が無効になったり、権利範囲が狭く解釈されたりする

ことがあるからです。審査済みではないかと云われるかも知れませんが特許庁の

審査の過程で必ずしもすべての先行技術が抽出され審査に活かされたとは言い切

れないからです。気になる先行技術が出てきた時は専門家の判断を仰ぎ、自学の

権利範囲を見直しておく必要があるのです。

証拠となりそうな資料が集まり、権利範囲の見直しが終われば特許に強い弁護

士か、訴訟経験のある弁理士に、実施品の侵害の有無を判断してもらうことにな

ります。

①侵害していると判断された場合、その旨手紙で相手側に通知することになりま

す。その場合には、弁護士を代理人として通知するのが良いでしょう。大学で

実施する予定が無い場合は、実施許諾の用意があることをその手紙で述べてお

けば、相手側もガードが下がって話し合いに応じやすくなることが考えられま

す。手紙を受け取った相手側は実際に侵害している場合は、製造や販売を差し

止めされることを最も嫌うからです。

43
第三者が大学の特許を侵害していると想定さ
れる場合、どのように対処したらよいのでし
ょうか？

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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②侵害しているかどうか判断しかねる場合もあります。こういう場合は「本学は

○○○の特許を保有しているので、興味があるようなら話し合う用意がありま

す」というような形で、大学の代表者名で手紙を出すのがいいでしょう。その

際特許公報を一緒に送っておくのが親切でよいでしょう。侵害している場合は

話に乗ってくることが予想されます。話に乗ってこない場合は監視を続け証拠

を固めるように努めましょう。

ご存知のように発明のカテゴリーは物の発明、方法の発明、物を生産する方

法の発明に大別できます。物の発明の場合は先に述べたように実施品という確

かな証拠をうる事ができますが、方法の発明や物を生産する方法の発明では相

手側がその方法を使ったかどうか分からない場合の方が多いといってよいでし

ょう。工場の中でその方法が使われていても、使われたということを立証する

ことは並大抵ではありません。

方法の発明で侵害している蓋然性が極めて高いと判断できる場合は訴訟を起

こし、被告側に被告の実施態様の特定のための文書提出命令を裁判所に申立て

ることもできます（特 1 0 5条）。しかし正当な理由があれば提出を拒むことが

できますので決め手にはならない可能性があることに留意しておきましょう。

③したがって方法の発明や物を生産する方法の発明の場合で侵害を立証できない

場合は、先の②と同じような方法をとるのが良いでしょう。

権利行使はいずれにしても高い専門性が求められるので弁護士や弁理士に早

めに相談して進めることをお勧めします。
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第7章

TLO（技術移転機関）

【TLOの役割】

Q44 知的財産本部とＴＬＯの役割分担の具体例について教えてください。

Q45 大学に知的財産本部が設立されると、地域共同研究センターとの役割分担はどう

なるのでしょうか。

【技術移転】

Q46 技術移転を進めるにあたり、ポイントとなることを教えてください。

Q47 技術移転に関する実績や事例を教えてください。

Q48 技術移転に関わる担当者などの守秘義務と情報漏洩の防止策はどうしたら良いで

しょうか。

Q49 外国企業に実施許諾する際の留意点は、何でしょうか。

【その他】

Q50 大学の研究成果を企業等に紹介する方法や技術移転先を調査する方法、その有効

性について教えてください。

Q51 発明について、その事業性を評価する手法について教えてください。

Q52 知的財産権の信託化などの動きがありますが、この際の知的財産評価はどのよう

におこなうのですか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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A T L O といっても幾つかの形態があります。大学内部に設置された内部

T L O、大学外部に設置された外部 T L O、複数の大学等によって設立されている

外部 T L O（広域型）があります。どの形態の T L Oか、また T L O の中で中心とな

る大学かどこか等によって役割分担も変わってくる可能性があります。最近、大

学に知的財産本部が設立されてきていますが、このような動きに伴い、T L Oの

果たす役割も変化してきています。

以下に幾つかの大学における具体例を紹介します。

１）早稲田大学（内部TLO）

知的財産本部が全学の知的財産戦略を企画・推進し、T L Oの母体である産

学官研究推進センターおよびインキュベーション推進室が、知的財産本部にて

企画・立案された戦略を具体的に遂行する等、知的財産本部と T L O とが、知

的財産の創造、保護、活用までの知的創造サイクルの推進を一体的に進めてい

ます。

２）山口大学（外部TLO）

技術移転先が確定している場合は、大学が承継した発明等の出願、審査請求、

技術移転契約の一連の業務を T L O に業務委託し、移転先が確定していない場

合は、知的財産本部で発明等の審査の後、出願し、出願後の技術移転関連業務

に関しては㈲山口TLOに委託しています。

３）立命館大学（外部TLO（広域型））

知的財産本部が「発明の創出・発掘～出願・権利化」を担当し、技術移転関

連業務は、関西TLO㈱に委託しています。

44
知的財産本部と T L O の役割分担の具体例に

ついて教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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４）名古屋大学（外部TLO（広域型））

知的財産部が特許出願、権利維持など発明の保護を重点的に担当し、ライセ

ンシングや契約交渉等のノウハウを保有している中部 T L O（名古屋大学が中

心となって名古屋産業科学研究所の一機関として設立）がマーケティング（市

場情報収集、交渉、ライセンス・権利譲渡契約など）等を重点的に担当してい

ます。また、T L Oが特許出願を希望する場合や、知的財産部がマーケティン

グ活動をする場合もあり、個別案件毎に最良の役割分担を選択することとして

います。

５）徳島大学（外部TLO（広域型））

知的財産本部が積極的な知的財産の発掘・権利化を図り、学内に常駐する四

国 T L O 職員が知的財産本部の情報を基に、技術移転及び事業化支援（大学発

ベンチャーの経営・資金支援）の中心的役割を受け持っています。

上記のように、大学により様々で統一的な役割分担はありませんが、産学連携

や知的財産方針の策定、出願の可否やライセンス条件の決定等、所謂、意思決定

は知的財産本部の役割で、技術移転等の役割は T L Oというのが一般的でありま

す。

役割分担等の詳細は、発明規模や知的財産本部と T L O の要員規模・経験・能

力等によってケースバイケースで柔軟に検討されるべきでしょう。

参照：「平成15年度大学知的財産本部整備事業採択機関の事業概要

（平成15年６月文部科学省研究振興局取りまとめ）」
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A 地域共同研究センターの役割は、一般に、

１）民間機関等との共同研究及び受託研究

２）民間機関等に対する学術情報の提供

３）民間機関等に対する研究成果の技術移転

４）学内及び他大学との共同研究及び連携

５）民間機関等からの科学・技術相談

６）民間機関等の技術者に対する技術教育及び研修

７）地域に係わる学術研究調査の実施

等と考えられます。民間企業との共同研究、受託研究では、成果として知的財産

が生じてくることから、従来は地域共同研究センターが知的財産関連業務を扱っ

ているケースも多かったようです。現在、多くの大学に知的財産本部が設置され、

知的財産関連業務に関しては、この知的財産本部が取り扱うことが多いと考えら

れますが、個々の案件においては、地域共同研究センターの役割、知的財産本部

の役割という線引きが出来なくなってくる、あるいは区別すべきでないことが生

じてくることも予想されます。従って、お互いに協力しあって、大学研究の推進、

それから生み出される成果の知的財産権化、成果の移転による大学経営の発展に

寄与するという目的を達成できるような風土作りが大切であるとの共通認識を持

つことが重要です。

45
知的財産本部と地域共同研究センターとの役

割分担はどうなるのでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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A 全承認 T L Oが平成 1 6年3月末までに出願した特許出願件数の累計は

5 0 5 8 件であり、その内ロイヤルティ収入があった件数は 8 3 3件（注1）であるこ

とからもわかるように、もともと大学から生じた研究成果の技術移転は、たやす

いことではないことを認識しておくことが必要です。技術移転を進めるには、次

に示すような点に留意してオーソドックスな取組が必要と思われます。

�移転対象技術について、社会や企業のニーズがあるのか？

�特許等できちんと保護されているか？

�事業性があるか？（事業性の評価については、Ｑ51を参照ください。）

知的財産本部で技術移転を行おうとする場合あるいは専門家（T L Oなど）に

委託する場合のいずれにおいても、まず対象となる企業（ライセンシー）などを

把握することが必要です。ライセンシー候補を選定する情報源は、①研究者、②

特許、③市場です。研究者は、共同研究、論文、学会活動等で、関連する企業情

報を数多くもっています。特許情報を検索すると関連する分野で研究活動を行っ

ている企業を把握することもできます。また展示会などへの出展も有効な手段で

す。特許流通フェアなどの展示会においてブースに来た方々は有力なライセンシ

ー候補者です。その中から関係のありそうな人には後に、連絡をとる、あるいは

ダイレクトメールを送付すること等が大切です（Ｑ50を参照ください）。

対象となる候補企業がありましたら、対象技術を企業に持ち込みその判断にゆ

だねるのも一つの方法です。その分野で事業を行っている企業が最も市場を熟知

していますし、それらの企業は、それなりの判断基準をもっています。その際、

対象企業の誰に接触するかも重要な要素です。大企業であれば、一般に研究部門

46
技術移転を進めるにあたり、ポイントとなる

ことを教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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より企画部門がよさそうです。中小企業であれば、経営者層ですが、その際には、

その技術により、企業がどのような優位性をもてるか、将来の事業にどのように

活かせるかという視点が重要です。

技術移転を進める上で重要な点は、ライセンシーを見つけるだけでなく、最終

のユーザーを意識することです。ユーザーがあれば、ライセンシーを見つけ、ラ

イセンスに結びつけることは比較的容易になります。その際には、特許流通アド

バイザー等の専門家の利用も考慮すべきです。

また研究者が産学連携に熱心であることも重要です。一般には、実施許諾先に

特許明細書や技術説明資料を渡したら終わりではなく、技術指導や共同研究を通

じて、技術の改良やノウハウの移転を行う必要があり、企業との長期間の付き合

いになります。このとき、研究者が熱心にちゃんとサポートしてくれるかどうか

が技術移転が成功するかどうかに大きく影響します。

（注1）…経済産業省 大学連携推進課発行の2004年度版「TLOのご案内」より

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル

第 ７ 章 　 Ｔ Ｌ Ｏ （ 技 術 移 転 機 関 ）



112

A 主な大学では承認 T L Oを通してライセンス活動をしています。承認

T L O の実績例を下表に示しましたので参考にしてください。また、承認 T L Oで

ある株式会社東京大学 T L O の年度ごとのロイヤリティ収入の推移をグラフに示

しましたので参考にしてください。

47
技術移転に関する実績や事例を教えて

ください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q

TLO名
承認

関連大学
年月日

㈱東京大学TLO（CASTI） H10.12.4 東京大学 184 170

日本大学産学連携知財センター H10.12.4 日本大学 80 42

�理工学振興会 H11.8.26 東京工業大学 93 64

慶應義塾大学知的資産センター H11.8.26 慶應義塾大学 100 72

㈲山口ティー・エル・オー H11.12.9 山口大学 39 25

㈱産学連携機構九州 H12.4.19 九州大学 34 25

学校法人　東京電機大学 H12.6.14 東京電機大学 3 2

学校法人　明治大学知的資産センター H13.4.25 明治大学 8 3

�生産技術研究奨励会 H13.8.30 東京大学技術研究所 28 13

農工大ティー・エル・オー㈱ H13.12.10 東京農工大 15 13

㈱キャンパスクリエイト H.15.2.19 電気通信大学 6 7

承認TLOの技術移転等実績例（平成16年3月末現在）

左のうちロイヤ
ルティ等収入の
あった件数

実施許諾件数
（オプション契
約含）

全承認TLOのロイヤリティ等収入の総額　1,392,998千円

（経済産業省大学連携推進課発行の2004年度版「TLOのご案内」より抜粋）
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A 大学や内部 T L O の職員は就業規則や服務規程等で守秘義務を負ってい

ます。外部 T L Oの職員や経済産業省から派遣されている特許流通アドバイザー、

文部科学省から派遣されている産学官連携コーディネーターも大学職員同様に就

業規則や服務規程等で守秘義務を負っていますが、個々に確認しておくべきでし

ょう。アルバイトのように非常勤で T L O等に関っている者については必ずしも

その様な規則や規程が徹底されていない場合が多いようです。いずれにしても、

先ずは個々の関係者ごとに実態を確認し、不十分な場合には、秘密保持に関する

契約（覚書、念書等）を結ぶべきでしょう。

また、コーディネーター等の関係者や相手先企業等に如何に秘密の保持を徹底

したとしても、大学や T L O 自体の秘密情報の管理状態が甘ければ、そこから情

報が漏れ、結果としてその情報は法的にも秘密情報として守られない情報となっ

てしまいますので、この点も注意が必要です。情報漏洩の防止策の基本は、次の

とおりです。

１）秘密の技術情報を他社に開示することはなるべく避けること。

２）開示する必要がある場合には、事前に秘密保持契約を締結すること。

３）開示前に特許出願をしておくこと。

更には、①資料の管理システムを確立する、②ドアを施錠管理する、③機密情

報へのアクセス者を制限する、④不要な資料コピーは作成しない、⑤資料は裁断

廃棄する、等の物理的な防止策も必要です。また、この種の業務には人間が介在

し情報漏洩の危険性も常にありますので、関係者に対する日常的な意識付けも必

要ではないでしょうか。

48
技術移転に関わる担当者などの守秘義務と情

報漏洩の防止策はどうしたら良いでしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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また、大学特有の課題としては、先生方の秘密保持に関する意識が低いこと、

秘密保持義務を持たない学生がいること等があります。これらを踏まえて「大学

における営業秘密管理指針作成のためのガイドライン」（巻末に添付）が平成 1 6

年4月に経済産業省大学連携推進課から公表されています。このガイドラインに

は大学の教職員、学生が気をつけるべき事が、具体例によりわかりやすく説明さ

れていますので参照ください。そしてこの中には、不正競争防止法によって「営

業秘密」として保護されるにために必要な要件が次のとおり記載されています。

①秘密として管理されていること（秘密管理性）

②生産方法、販売方法その他事業活動に有用な技術上又は営業上の情報である

こと（有用性）

③公然と知られていないこと（非公知性）

「秘密管理性」については、単に「関係者外秘」等の朱印を書類に押している

だけでは不十分です。秘密管理がなされているというためには、当該情報が秘密

であることを明らかにした上で、鍵がかかった部屋等に保管し、接触できる者を

一定の役職や研究等に携わっている者に限定し、接触できる者とその情報につい

て秘密保持契約を結んでいるなどの措置が必要です。「有用性」については、該

当する情報として製造方法、実験結果などが挙げられますが、有用でないものに

ついては不正競争防止法としては保護の必要がないため保護されません。「非公

知性」については、誰でも知りうる公知の事実について「秘密」として保護する

必要性がありませんので、非公知性が要件となります。

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル
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A 外国企業が相手の場合であっても、基本的には国内企業と違いはあり

ません。実施許諾の際の全般的な留意事項は次のとおりです。

１）契約対象製品の特定

契約特許を利用または応用して生産できる製品は一種類とは限りません。契

約製品は契約相手方が作ろうとする製品に特定することが望ましいのです。

２）契約対象特許の限定には細心の注意

大学が契約締結以後に発明する改良特許や関連特許も契約対象とするように

要求されることがあります。しかしこれらの特許の価値は契約時点では不明で

あるため、この様な将来生まれるであろう特許について契約当初からライセン

ス許諾の約束をすることは大学の利益を損なう可能性もあります。

３）対応する外国特許を契約特許に入れるか慎重に検討

外国特許は当該国で契約対象製品の販売または製造を行うときに有効です。

日本の契約相手先が当該国でビジネスを行うことが不明である場合や現地の会

社がライセンス申し込みをしてくる場合に備えて、慎重な検討が必要です。

４）専用実施権（独占権）付与には検討が必要

大学は製品を作らないからといって、相手方の実力を信じて独占的な専用実

施権を付与しがちですが、十分な検討が必要です。

５）適切なロイヤルティの条件設定

通常のランニングロイヤルティのほかに契約時点で要求するイニシアルロイ

ヤルティや一括払いロイヤルティ、年間の最低支払金を約束するミニマムロイ

ヤルティの考え方もあります。 契約対象特許の価値、契約製品の市場規模、

49
外国企業に実施許諾する際の留意点は、

何でしょうか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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契約相手先の実力などを勘案してロイヤルティ条件を適切に設定することが大

切です。

６）契約期間の検討

種々の事態が想定されますので、契約期間は例えば5年あるいは10年として

その後契約更改を協議すること、とするのが望ましいと思われます。

次に外国企業への実施許諾における特有の留意事項としては次の事項が考えら

れます。

①言語の問題

交渉時の言語、契約書に使用する言語、技術移転（伝達）時の使用言語の問題

があります。通常英語を使用することが多いのですが、微妙な解釈の問題も生じ

てくることもありますので、過信は禁物です。費用は嵩みますが専門家を起用し

た方が無難です。

②準拠法の問題

紛争が生じたとき、日本法で解釈するのか、相手先の国の法律で解釈するのか

等についての問題で、通常は契約書において準拠法を定めることになります。

③当該国特有の法律、その他経済環境等の確認

例えば、製造物責任、特許侵害、税金等に関する特異な法律等の有無、内容確

認が必要です。また転職が多い国では移転技術についての秘密保持が困難な場合

もあります。いずれにしましても、外国企業との契約においては、やはり当該国

の事情に詳しい専門家の起用が必要と思われます。

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル
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A 研究成果（シーズ）の紹介方法や技術移転先の調査方法としては下記

のような手段があります。

１）各種の展示会が開催されており、これらに積極的に出展することです。大学

の成果紹介ということで出展費用が免除される等の優遇措置がなされる場合が

多く、安い費用で参加することができます。全国規模のもの、北海道や九州な

ど地方で開催されるもの、また技術内容をしぼったもの、あるいは特許流通フ

ェアのように特許に焦点を当てたフェアなどが用意されています。これらの展

示会に適した研究成果を出展すれば、その技術を必要とする業界の方々とコン

タクトすることができます。

これらの展示会には、特許流通アドバイザーや産学官連携コーディネーター

などの特許流通の専門家が多数参加されますので、成果紹介のネットワークを

拡げる良い機会となります。

２）主に地元企業を対象に、大学が主体となって成果紹介の機会を設けるのも有

効です。その際、I T や医療・健康産業、化学関係、土木・建設関連など研究

内容を絞った形で開催すれば、その業界の方々に参集いただけます。成果内容

を変えながら定期的に開催すること、また県や市町村の協力を得ることも重要

です。

３）大学のホームページ等に掲載する。

４）T L Oなどの外部機関や特許流通アドバイザーや産学官連携コーディネータ

の方々に情報を流し、保有しているネットワークを利用して成果情報を発信す

る。

50
大学の研究成果を企業等に紹介する方法や技

術移転先を調査する方法、その有効性につい

て教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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５）独立行政法人工業所有権総合情報館が開いている特許流通データベース等の

公共のデータベースに登録（無料）する。

以上に述べた方法は、あくまで大学の研究成果（シーズ）と企業等におけるニ

ーズの出会いの場を提供するものであり、紹介や調査という観点からはそれぞれ

に有効な手段であります。しかしながら、それらが最終的に技術移転に結びつく

か否かは、あくまでその研究成果（シーズ）が企業等技術移転を受ける側のニー

ズにマッチするか否かが大きなポイントとなりますので、この点留意が必要と思

われます。
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A 事業性評価に関しては、特許庁で作成した特許評価指標（試案）の項

目として事業性評価の考え方が公開されていますので以下に紹介します。これは、

事業性評価の考え方の基本となるもので、大変参考になると思われます。各事業

性評価指標は、事業主体、事業内容等により、自ずとその重要性は異なりますの

で、一項目だけの評価によって事業性が評価される場合もありえます。評価する

際には、評価すべき対象、状況に応じて各項目の重み付けをする、あるいは項目

の取捨選択等が必要です。

１） 発明の事業化可能性

実施許諾や譲渡を希望するものが想定している事業において、当該発明を活用

することの有効性を評価する。具体的には、発明が与える利益を評価できるユー

ザーの明確さやその有効性、現実的な事業実施の可能性等について評価する。

①発明が与えるベネフィットは明確か

②発明のベネフィットを享受できるユーザーを想定できるか

③その発明を利用した製品は妥当な価格で製造可能か

④製品の販売ルートが想定可能か

⑤その製品の販売には法的な許認可等が必要か、その許認可はどの程度持続す

るのか

⑥事業化にあたり、その他必要とされる第三者の特許があるか

⑦製品における当該発明の寄与度はどの程度か

⑧発明に対する代替技術が開発される可能性はあるか

⑨競合品や代替製品の出現は想定できるか

51
発明について、その事業性を評価する手法に

ついて教えてください。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y
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⑩侵害品（模倣品）の発見は容易か

２）事業化による収益性

実施許諾や譲渡を希望するものが想定している事業は、そのものが期待する収

益を得ることができるかどうかを評価する。具体的には想定できるマーケットシ

ェアや収益期待額について評価する。

⑪市場規模はどの程度か

⑫どの程度のマーケットシェア獲得が期待できるか

⑬どの程度の期間で目標とするマーケットシェアを達成できるか

⑭その製品の市場における寿命はどの程度か

⑮当該特許権によって創出される価値に対して、顧客は代償をいくら支払うか

⑯絶対的な収益期待額は事業的に魅力のあるものか

上記の評価を行う際には、評価の前提となる各種の情報を下記の方法等により、

できるだけきちんと調査、把握することが必要です。

①インターネット検索やデータベース検索を利用した調査

②コンサルタントや業界関係者への問い合わせ人的ネットワークを活用した調

査

③その他、発明者からの情報、文献調査、等が利用できます。また市場規模は、

工業統計の製品出荷額などが利用できます。
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A 2 0 0 3 年1月 3 0日に産業構造審議会知的財産政策部会から「知的財産の

信託化に関する緊急提言（案）」が提出されました。この提言では、知的財産の

円滑な活用を図るために、現在信託業法において制限している信託財産に知的財

産を含めること及び一般事業会社の信託業への算入などが検討されています。知

的財産の証券化は既に登録になった知的財産だけでなく、出願中のものに基づい

た資金調達も行われており、物的担保等を持たないベンチャー企業には重要な資

金調達手段となりえます。

知的財産の価値評価において、不動産など資産の価値評価や企業価値の評価と

同様なアプローチがとられ、一般的には次の様な評価方法がとられています。

１）コストアプローチ：知的財産の取得に要したコストをもって知的財産の価値

とする方法

２）インカムアプローチ：知的財産が生み出す将来キャッシュフローの現在価値

で評価する方法

３）マーケットアプローチ：知的財産の時価に基づいて評価する方法

に大別されます。しかしいずれも企業での経験をベースにしたもので、事業化が

近くビジネスプランが明確になっているものは別にして、技術シーズ段階にある

大学発の発明を高い精度で価値評価するのは、シーズ段階にあることに起因する

不確定な事項も多いため、簡単ではありませんが、それぞれ参考になる評価方法

と思われます。

なお知的財産価値評価を経験した弁理士が行った評価手法では、経験則アプロ

ーチが最も多く、その後に一般的な、マーケットアプローチ、インカムアプロー

52
知的財産権の信託化などの動きがあります

が、この際の知的財産評価はどのようにおこ

なうのですか。

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y

Q
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チ、コストアプローチの順になっています。また特許を使って仮想事業を起こし、

そこから生じる利益をもとに価値評価を行おうとする試みも始まっています。

参照：知的財産価値評価のニーズ調査報告書（日本弁理士会2002年3月）71頁

渡邊俊輔「知的財産　戦略・評価・会計」東洋経済新報社（2002）

知 的 財 産 管 理 体 制 構 築 マ ニ ュ ア ル
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