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• 他の企業との共同開発に関わる場合、既存の知的財産（バックグラウンド IP ）を十分

に守るためには慎重なアプローチが必要です。また共同開発がどのように進むかのシ

ナリオを考慮して、既存の知的財産のみならず、共同で開発した知的財産（フォアグラ

ウンド IP）の保護も念頭に入れる必要があります。 

• 特にスタートアップ企業が自ら開発した技術をレバレッジとして他企業とコラボレーショ

ンする場合にこの点は非常に重要になります。 

• バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP の双方を十分に守るためには、守秘義務契

約では不十分です。後々のトラブルを事前に回避し、建設的かつ効率的な共同開発を

進めるために、プロジェクトの冒頭で合意形成をすることが大切です。 

新しい業界分野やそれに伴う市場が進歩するにつれて、それらが生み出すテクノロジーは複雑さ
を増してきました。その結果、企業は競争力を維持するために必要なスピードで技術革新を続けら
れるよう、高度に専門化することになります。しかし、多くの場合、企業が提供したい究極の製品は、
2 つ以上の専門企業が考案した複数のシステムを統合する必要があります。このような共同開発
のシナリオでは、関係者は情報を共有することが、プロジェクトの行方にどのような影響を与えるか
を理解する必要があります。 

意思決定者は、実質的な話し合いをする前に、秘密保持契約などの守秘義務契約を結べば自分
たちの利益を守れると考えがちです。このような誤った安心感は、技術的な面では大きな協力と進
展をもたらすかもしれませんが、事業者が知的財産（IP）の利益を生かす機会を閉ざし、プロジェク
トを妨害したり、目標に到達する前に共同開発がとん挫するという結果にさえなりかねません。従
って、企業間の協議においては、適用される可能性のある様々な知的財産に関する考慮事項を網
羅することが重要です。このような検討事項は、共同開発契約書や設計サービス契約書のような
形で文書化することができます。ほとんどの契約と同様、ジョイント・ベンチャーにおいても当事者
間の関係が友好的な「蜜月期」の段階に、お互いのプロジェクトに期待する内容を明らかにすると
よいでしょう。 

開発活動をカバーする知的財産契約の内容は、各事業のニーズや、製品や技術の分野に固有の
知的財産の種類によって異なります。このような問題は複数の種類の知的財産に存在するものも
ありますが、本稿では共同開発プロジェクトで生じ得る特許関連の問題に焦点を当てます。 
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バックグラウンド IP とフォアグラウンド IP 

バックグラウンド IP とは、当事者のいずれかが既に所有している知的財産を指します。共同開発
に関わる企業は、プロジェクトにおける開発または試験のために、相手方の既存の特許技術を実
施する必要がある場合があります。場合によっては、ジョイント・ベンチャーの対象が既存の特許
技術を実施し、その結果得られる製品を販売するために、相手方のポートフォリオに対するライセ
ンスが必要になることもあります。バックグラウンド IP が必要な場合、契約によって、他方当事者
へのライセンス供与の範囲と期間について合意し対応することができます。バックグラウンド IP に
対する適切なライセンスがなければ、共同開発に関わる一方の当事者が開発に協力した製品を販
売しただけで特許侵害責任を負う可能性があります。 

フォアグラウンド IP とは、共同開発中に創出される知的財産を指します。ジョイントベンチャーの場
合、誰にどのようなフォアグラウンド IP を割り当てるべきかが明確でない場合があり、また、何を共
同開発 IP とみなし、何を独自開発 IP とみなすかが明確でない場合もあります。フォアグラウンド IP
の譲渡に対処しなければ、企業は新技術への投資を侵害者から保護できない可能性があります。 

特許の発明者の特定と特許権の譲渡 

特許の場合、発明者の特定は、特許の所有権を求める企業にとって特有の課題となります。例え
ば、契約書において、フォアグラウンド IP の特定のカテゴリーの発明をカバーする特許が A 社に
属すると定義されているとします。その場合、クレームされた機能が B 社の誰かによって考案され
たものであれば、その人物を該当する特許の発明者として記載する必要があります。このような場
合、契約書では、必要に応じて B 社の従業員から A 社への発明の譲渡に対処すべきです。さらに、
A 社は、B 社がプロジェクトに従事する各従業員と適切な雇用契約を結んでいることを確認するこ
とが賢明かもしれません。そうでなければ、B 社が知的財産権の譲渡に同意したとしても、発明者
によっては A 社に特許権を譲渡する義務がない場合があります。 

特許出願手続きの責任は誰が負うのか？ 

特許出願手続きには、多大な時間と費用、そしてビジネス上の決断が必要です。共同開発に関わ
る企業が、共同で特許を所有するのであれば、特許の権利化をどのように管理するかについて合
意しておく必要があります。特許実務に関わる責任は、業務範囲記述書 (statement of work) に記
載された共同開発活動より長期に渡る場合があります。エンジニアリングチームが発明を実用化し
てから特許権が成立するまでには、数年を要することが多いです。米国特許は、登録後、強制力を
維持するために、3 年半、7 年半、11 年半と、継続的な維持費が必要となります。また、ビジネス上
の利害が時間の経過とともに変化し、当事者のいずれかが出願を放棄したり、逆により強力な保
護のために時間と資本を費やして特許ファミリーを拡大したいと考えることもあります。また、特許
の草案や、特許請求の範囲によって保護されることを望む発明の範囲に関しても、当事者間で利
害が異なる場合があります。 

共同所有特許の行使 

共有特許権を行使するには、その特許の共有権利者全員が訴訟の当事者として参加しなければ
なりません。これは、特許権を行使しようとする企業にとって大きな障害となる可能性があり、特に
共同開発が開始されてから何年も経ってから訴訟が開始される場合はなおさらです。共有特許権
や、特許を共同所有する会社を買収する場合、権利承継者もこの要件に留意する必要があります。 
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その他の考慮事項 

本記事で示した検討事項は特許に適用されるものですが、より広範な概念は、著作権、商標、営
業秘密など、他の形態の知的財産にも当てはまります。各当事者の知的財産のライセンシング、
所有権、および権利行使の目標を特定する契約を関係開始時に締結することで、企業は落とし穴
のいくつかを回避し、共同開発プロジェクトの利益を最大化することができます。 

本稿の原文（英文）につきましては、Protecting IP During Joint Development Projects: Agree on 
More than Non-Disclosure をご参照ください。 

Pillsbury 法律事務所ではスタートアップ企業を支援するツールやガイダンス（英語）を提供していま
すので、こちら（https://www.pillsburypropel.com/）からご覧ください。 
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