（３）　相手国が米国で、日本或いは米国のいずれかに企業が含まれる場合
JOINT APPLICATION AGREEMENT

（共同出願契約書）
THIS AGREEMENT IS BETWEEN:

本「契約書」は以下の間のものである。
AAA University (hereinafter referred to as “AAA”), a University organized and existing under the laws of Japan, having its office at                                             

                                                              Japan;
日本国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に事務所を置くAAA大学（以下「AAA」という）；
AND:

BBB Corporation (hereinafter “BBB”), a corporation organized and existing under the laws of the United States of America, having its office at                                               

                                                              U.S.A.;

アメリカ合衆国　　　　　　　　　　　　　　　　　に事務所を置くBBB会社（以下「BBB」という）；
＊本例文では日本側が大学、米国側が企業としましたが、逆の場合も基本的に同じです。
Both hereinafter referred to as the Parties collectively, or Party individually.

両者は、併せて「両当事者」、あるいは個別に「当事者」と呼ぶ。
PREAMBLE:

AAA and BBB have entered into a “Collaborative Research Agreement” dated                     (hereinafter “Said Agreement), of which Article 3.5 provides that the Parties shall enter into the Joint Application Agreement.

AAAとBBBは○○年○○月○○日付「共同研究契約書」(以下「当該契約書」という)の当事者であり、「当該契約書」の第３条５項は「両当事者」が「共同出願契約」を締結すべきことを定めている。
The Parties hereby agree as follows:

ここに「両当事者」は次のように合意する。
Article 1:  Objective of this Agreement

第１条：本契約の目的
The purpose of this Agreement is to provide details about an application for patent relating to       (title of      

  Invention)                               (hereinafter “The Invention”) which resulted from the Research Project as defined in Said Agreement, and about a patent resulting from such an application (hereinafter “The Application” and “The Patent”, respectively).

本契約は、「共同研究契約書」に定める「共同研究」から生じた　　（発明の名称）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「本件発明」という）に関する特許出願、及び当該出願から生じる特許権の詳細について定めることを目的とする（以下それぞれ「本件出願」及び「本件特許権」という）。
Article 2:  Inventors

The Parties acknowledge and agree that The Invetion was made by    xxx    who is a researcher employed by AAA, and by    yyy    who is a researcher employed by BBB.

「両当事者」は、「本件発明」の発明者がAAAの研究者であるxxxと、BBBの研究者であるyyyであることを確認する。
Article 3:  Ownerships and Shares

第３条：権利者及び持分
3.1
AAA warrants that AAA has acquired all rights and interests in and to The Invention from BBB.

3.1
 AAAは「本件発明」に関する一切の権利をBBBから承継していることを保証する。
3.2
BBB warrants that BBB has acquired all rights and interests in and to The Invention from yyy.

3.2     BBBは「本件発明」に関する一切の権利をyyyから承継していることを保証する。
3.3
The Parties hereby agree that AAA has     % share of The Invention and The Patent and BBB has     % share of The Invention and The Patent.

3.3
「両当事者」はここに、本件発明並びに本件特許権の持分が、AAAが　　　％、BBBが　　　％であることに合意する。
· 共同研究契約書第３条３項により、発明への貢献度に応じた持分比率となります。
Article 4:  Countries for Application

第４条：出願国
4.1
The Parties hereby agree that The Application shall be first filed in                             as discussed and agreed between the Parties.

4.1     「両当事者」はここに、「本件出願」の第１国出願を「両当事者」の間で協議のうえ合意された                     国に行うことに合意する。
＊米国でなされた発明であっても、米国特許商標局長官の許可を得れば米国以外を第１国出願とすることができます。
4.2
The Parties shall determine other country or countries in which The Applications are to be filed, within a period reasonably prior to 12 months from a date of the first filing in Article 4.1 so that preparation work for such subsequent application(s) may be completed within the 12 month period.

4.2   「両当事者」は、前項の第１国出願の日から１２ヶ月を経過する十分前までに、他の出願国を決定する。その決定は、他国出願の準備が１２ヶ月の期間内に完了できるように行う。
＊本契約締結時に他の出願国を決めておくこともできますが、拘束されることになりますので留意下さい。
4.3
If either Party will decide not to file application(s) in certain country or countries in which the other Party wishes to file the application(s), it shall assign free of charge its share to the other Party with respect to such countries and the other Party may file the application solely in its name and expenses.  The assigning Party shall obtain governmental approval as required in accordance with Article 3.7 of Said Agreement.

4.3   いずれか一方のみの「当事者」が出願を希望する国については、他方の当事者は当該国に関する自らの持分を相手方に無償で譲渡し、相手方は自らの名義と費用で単独出願を行うことができる。持分を譲渡しようとする「当事者」は、「当該契約書」第３条７項の規定に従い必要な政府機関の承認を得るものとする。
＊ＡＡＡ（日本側）が持分を譲渡するにはＪＳＴの承認が必要です。ＢＢＢ（相手国側）が譲渡するには相手国機関の承認が必要とされる可能性があります。
＊持分を放棄することもできますが、国によって放棄の扱いが異なります（中国では放棄後も実施可能など）ので、留意下さい。
Article 5:  Responsible Party

第５条：手続担当の当事者
5.1
BBB shall be responsible for any procedures relating to The Application as well as maintenance of The Patent, and AAA shall provide assistance as reasonably requested by BBB in countries.

5.1
BBBは、本件出願の手続、並びに本件特許権の維持手続を行うものとし、AAAはBBBが合理的に求める協力を拒んではならない。
＊企業が費用を負担するとの前提で、手続も企業が担当することとしましたが、出願国や発明への貢献度などから大学が担当することが適当な場合には、そのように定めてください。
5.2
BBB shall provide AAA with draft documents prior to submission to government patent office or other competent authority (hereinafter “The Patent Office”).  BBB may assume that AAA has no objection to the draft, unless otherwise advised by AAA within a term as indicated by BBB.

5.2
BBBは、特許を所管する政府機関（以下「特許庁」という）に書類を提出する前に、AAAに案文を送付する。BBBは、AAAから指定された期間内に通知がなかった場合は、AAAが案文に同意したものと見なすことができる。
5.3
BBB shall provide AAA with a copy of any documents that BBB submitted to or received from The Patent Office, as soon as possible.

5.3
 BBBが「特許庁」へ書類を提出し、または「特許庁」から書類を受領したときは、BBBは速やかにその写しをAAAに送付する。
5.4
The Parties shall discuss a responsible party with each other when The Application is filed in the country or countries in 4.2 and determine which Party is responsible in such country or countries.

5.4
「両当事者」は、「本件出願」を第４条２項の国に出願する場合、協議によりいずれの「当事者」が当該国の手続を担当するかを決めるものとする。
＊第４条２項で他の出願国も決めておく場合には、国毎に担当当事者を決めておくことを推奨します。
Article 6:  Application Costs

第６条：費用負担
6.1
BBB hereby agrees that BBB shall bear all costs and expenses associated with the filing, prosecution and maintenance of The Applications and The Patent.

6.1
BBBは、「本件出願」の手続及び「本件特許権」の維持に係る一切の費用をBBBが負担することに同意する。
＊相手側の事情などによっては必ずしも企業負担が適当でない場合もありますので、持分に応じた負担など別の決め方でも差し支えありません。
6.2
If either Party will decide not to pursue The Application or maintain The Patent, it shall notify the other Party of its decision and discuss withdrawal or abandonment of The Application or The Patent with the other Party.  If the other Party wishes to pursue The Application or maintain The Patent, not-to-pursue/maintain Party shall assign free of charge the share to the other Party which may prosecute The Application or maintain the patent solely in its name and expenses. The assigning Party shall obtain governmental approval as required in accordance with Article 3.7 of Said Agreement.

6.2
いずれか一方の「当事者」が「本件出願」の続行または「本件特許権」の維持を断念することとした場合、当該「当事者」は相手方にその旨を通知し、「本件出願」または「本件特許権」の取り下げや放棄について協議する。相手方が「本件出願」の続行または「本件特許権」の維持を希望する場合には、当該当事者はその持分を相手方に無償で譲渡するものとし、相手方は単独で、自らの名義と費用で「本件出願」を続行しまたは「本件特許権」を維持することができる。持分を譲渡しようとする「当事者」は、「当該契約書」第３条７項の規定に従い必要な政府機関の承認を得るものとする。
＊ＡＡＡ（日本側）が持分を譲渡するにはＪＳＴの承認が必要です。ＢＢＢ（相手国側）が譲渡するには相手国機関の承認が必要とされる可能性があります。
＊持分を放棄することもできますが、上記４条３項のコメントを参照下さい。
Article 7:
Use of The Invention

第７条：「本件発明」の実施
7.1
The Parties agree that subject to the duties of confidentiality under Article 3of Said Agreement, AAA may use The Invention, whether patented or not, free of charge in its educational and research activities.

7.1
「両当事者」は、出願中または特許後に拘わらず、AAAが「当該契約書」第３条に規定する守秘義務を遵守することを条件として、AAAが「本件発明」をその教育・研究目的のために無償で実施できることに合意する。
7.2 BBB hereby agrees, in consideration of the fact that AAA will not use the Invention in commercial activities as stipulated in Article 3.5 of Said Agreement, that any commercial use of The Invention by BBB shall be subject to AAA’s approval and a license (whether exclusive or non-exclusive) granted to BBB by AAA (hereinafter “Internal License”).  The Parties specifically agree that AAA may require a payment of royalty from BBB for BBB’s use of The Invention.

7.2 BBBはここに、「当該契約書」の第３条５項に明記されたようにAAAが「本件発明」を商業的に実施しないことに鑑み、BBBによる「本件発明」の実施にはAAAの許諾が必要であり、AAAとの間で独占的であるか非独占的であるかを問わず許諾契約（以下「内部許諾契約」）を締結する必要があることに同意する。「両当事者」は特に、AAAがBBBの実施に対し実施料の支払いを求めることができることに合意する。
＊「不実施補償」の考え方に基づくものですが、AAAが他に実施許諾をしない場合にのみBBBに支払いを求めることができるとするなど、様々な決め方がありますので、当事者間で十分協議してください。
7.3
The Parties shall enter into the Internal License Agreement after discussion of the commercially reasonable terms and conditions within          months from a date of The Application in Article 4.1, and this period may be extended upon mutual agreement.

7.3
「両当事者」は、第４条１項の「本件出願」の日から　　　　月以内に「内部許諾契約」を締結するものとし、この期間は両者の合意により延長できるものとする。
＊本契約締結時に具体的な条件まで合意できる場合には、本契約書中で詳細を定め、別途の許諾契約書は不要としても差し支えありません。
Article 8:
License to Third Party

第８条：第三者への実施許諾
8.1
Either Party shall discuss a grant to a third party of a license (whether exclusive or non-exclusive) under The Patent or The Application (hereinafter “External License”) with the other Party, except for a case where the Internal License Agreement allows BBB to grant a sub-license to a third party.  Such a sub-license shall be subject to the Internal License Agreement.

8.1
いずれの当事者も、「本件特許権」または「本件出願」に基づく第三者への実施許諾（独占的か非独占的かを問わない）（以下「外部許諾」という）について、相手方と協議するものとする。但し、「内部許諾契約」がBBBに第三者への再実施許諾を認めている場合には、その再実施許諾は「内部許諾契約」に従う。
＊法律上共有者の同意を不要とする国（米国など）もありますので、明記することを推奨します。
＊前条でBBBに独占的な実施を認める場合には、AAAが第三者に実施許諾することはできません。
8.2
If either Party will, upon consent of the other Party, enter into the External License Agreement with the third party, royalties that may be paid by the third party shall be shared between the Parties in proportion to their shares of The Invention after deducting from the royalties costs, expenses and fees for the licensing Party.  The Parties agree that, when determining such costs, expenses and fees, efforts made by the licensing Party in reaching the license agreement should be considered and appreciated.

8.2
いずれかの「当事者」が、相手方の同意に基づき、第三者との間で「外部許諾契約」を締結する場合、当該第三者から支払われる実施料は、実施許諾した「当事者」の経費と手数料を控除した後、「両当事者」の「本件発明」に対する持分に応じて分配されるものとする。「両当事者」は、当該経費と手数料を決めるに当たり、実施許諾した「当事者」が許諾契約のためになした努力を考慮すべきであることに合意する。
＊分配ルールは様々な決め方があるでしょうから、あくまでも一例としてご参照下さい。
Article 9:
Assignment of Share
第９条：持分の譲渡
9.1
Either Party shall discuss an assignment to a third party of its share of The Patent or The Application with the other Party.

9.1    いずれの当事者も、「本件特許権」または「本件出願」に関する自らの持分を第三者に譲渡することについて、相手方と協議するものとする。
＊ＡＡＡ（日本側）が持分を譲渡するにはＪＳＴの承認が必要です。
＊法律上共有者の同意を不要とする国（米国など）もありますので、明記することを推奨します。
9.2
If either Party will, upon consent of the other Party, assign its share to the third party, payment of money by the third party in consideration of such an assignment shall be shared between the Parties in proportion to their shares of The Invention after deducting from the payment costs, expenses and fees for the assigning Party.  The Parties agree that, when determining such costs, expenses and fees, efforts made by the assigning Party in reaching the assignment should be considered and appreciated.

9.2
いずれかの「当事者」が、相手方の同意に基づき、第三者に自らの持分を譲渡する場合、当該第三者から支払われる譲渡の対価は、譲渡した「当事者」の経費と手数料を控除した後、「両当事者」の「本件発明」に対する持分に応じて分配されるものとする。「両当事者」は、当該経費と手数料を決めるに当たり、譲渡した「当事者」が譲渡のためになした努力を考慮すべきであることに合意する。
＊分配ルールは様々な決め方があるでしょうから、あくまでも一例としてご参照下さい。
Article 10:
Dispute with Third Party
第１０条：第三者との紛争
The Parties shall cooperate with each other in case of any dispute with a third party including, but not limited, opposition, invalidation proceedings and litigation with respect to The Application or The Patent.

「両当事者」は、「本件出願」または「本件特許権」に関し第三者との間で紛争（異議申立、無効手続、訴訟を含むがこれに限られない）が生じた場合は、互いに協力して対処するものとする。
Article 11: Remuneration to Inventors

第１１条：発明者への補償）
Either Party shall have no obligation with respect to remuneration or payment to the inventor of the other Party.

いずれの当事者も、相手方の発明者に対する補償に関して何らの義務も負わない。
Article 12:
LIABILITY
第１２条：免責
The Parties shall not be liable to each other for any damages suffered due to any event arising from The Application and The Patent.

いずれの当事者も、「本件出願」または「本件特許権」から生じた相手方の損害に関して責任を負わない。
Article 13:  Duration of Agreement

第１３条：契約期間
13.1
The term of this Agreement shall be from (month)(date),(year) to an expiration of The Patent.  In case The Application is lost due to rejection, withdrawal, abandonment or any other similar causes, or in case The Patent is lost due to invalidation, abandonment, waiver or any other similar causes, this Agreement shall terminate at a date of irrevocable loss of The Application or The Patent.

13.1
本契約の期間は、○○年○○月○○日から「本件特許権」の存続期間満了までとする。但し、「本件出願」が拒絶、取り下げ、放棄その他の理由により失効し、または、「本件特許権」が無効、放棄その他の理由により失効した場合は、本契約は「本件出願」または「本件特許権」の失効が確定した日に終了する。
13.2
The provisions in Article 12 shall remain in force after the expiration or termination of this Agreement.

13.2   第12条の規定は、本契約の終了後も有効とする。
Each Party shall sign two identical copies of this Agreement, and retain one copy.

各「当事者」とも２通の同一の本「合意文書」に署名するものとし、１通を保有する。
Date:                                   Date:                       

AAA:          


      BBB:
President                             President

