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資　　料

アジア圏における日系企業のための
知財管理と契約

　抄　録　日本企業によるアジア各国への進出が盛んになっている。しかし，出身母体が大会社の場
合も含め，アジアに進出した企業自体の規模は小さく，知財関係の部署がないにもかかわらず，進出
後の知財管理は現地任せという状況も散見する。そこで，本稿では，これからアジア圏に進出する企
業及び既に進出した企業における知財管理の要点をご紹介する。
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1 ．	はじめに

2012年２月，第１回アセアン特許庁長官会合
が東京で開かれ「東京知財声明」が採択され，
2013年４月14日の第３回同会合においては，「日
アセアン知的財産権アクションプラン2013－
2014」が採択された。これには，産業財産権制
度の改善，審査手続及び審査実務の合理化，ア
セアンにおける中小企業支援のベストプラクテ
ィス等の行動計画が盛り込まれている。また，
2013年６月７日に閣議決定された「知的財産政

策ビジョン」では，今後10年の知的財産政策に
関する基本方針として，以下の４つの柱が挙げ
られている。

１．  企業の海外での事業活動を支援するグロ
ーバル知財システムの構築

２．  中小・ベンチャー企業の知財マネジメン
ト強化支援

３．  デジタル・ネットワーク社会に対応した
環境整備

４．  コンテンツを中心としたソフトパワーの
強化

当たり前のことではあるが，ようやく知財政
策において，「事業のための」知的財産，すな
わち，新事業や国際展開を見据えた，「事業に
必要な」知的財産（の形成・活用・保護）とい
う視点が明確に意識され，今後は，より実質的
な議論が可能になるものと期待している。
しかし，もとより，国の役割はインフラ整備

であって，プレイヤーは民間企業である。現状
はといえば，日本企業によるアジア各国への進
出が盛んになっているものの，出身母体が大会
＊ 弁護士　日弁連知財センター委員長 
Izumi HAYASHI
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社の場合も含め，総じてアジアに進出した企業
自体の規模は小さく，知財関係の部署がないに
もかかわらず，進出後の知財管理は現地任せと
いう状況も散見する。
そこで本稿では，アジア圏における日系企業

の知財管理と契約に関し，事業の視点からご留
意頂きたい要点を，次の３点に整理してご紹介
する。
１番目は，海外展開の枠組みの整理である。

一口に海外展開といっても，その枠組みには，
日本からの製品輸出，海外への製造委託やライ
センス契約，現地法人設立など，色々ある。
２番目は，海外展開のために何をする必要が

あるかである。実践的なステップとしては，事
前調査を徹底し，自社の事業戦略に合う枠組み
を見極めることが大事である。ここでは，注意
点を色々と申しあげるが，これは，「石橋を叩
いて渡らない」のではなく，「石橋を叩いて渡る」
ためのヒントである。ビジネスにはリスクをと
ることが必要といわれるが，中小企業の強みは，
迅速な意思決定ができることでもある。
３番目に，主な契約の注意点をご説明する。

契約交渉は，自分の会社の事業戦略を具体化す
るためのプロセスである。よく考えてクリエー
ティブな契約交渉を常に心がけたいものであ
る。
なお，本稿に記載する海外展開スキームの立

案や知財契約の実務は，知財各法を超える法律
全般の専門性を要する。このような日本企業の
海外展開ニーズに応えるため，日本弁護士連合
会は「日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介
制度」１）を始めた。また，2005年４月に日弁連
のプロジェクトから発足した「弁護士知財ネッ 
ト２）」は特許庁の知財総合支援窓口事業に，そ
の開始当初から協力しているが，平成25年度か
ら開始された中小企業向けの海外知財契約書作
成支援制度についてもこれを担う体制をとって
いる。

2 ．			海外展開にはどんな枠組みがある
のか

海外展開には，次の３つの枠組みがある。 
まず，（Ａ）日本から製品輸出する場合。こ

れには，さらに２つのパターンがある。
（1）日本で製造した製品を，直接，自分で，
海外の買手に輸出する場合と，（2）日本または
外国の商社と，販売店又は代理店契約をする場
合である。（1）の直接，自ら輸出する場合は，
輸出手続に対応できる社内体制が必要である。
ただし，これは慣れの問題なのでそれほど大変
なことではない。海外顧客との連絡はｅメール
の普及により格段に便利になっている。価格競
争及び秘密情報管理の点で直接輸出のメリット
は大きいであろう。
（2）の代理店，販売店という用語は，実務上，
区別せずに使われていることもあるが，簡単に
いうと，商社が在庫リスクを負担して買い取り
するのが販売店（ディストリビュータDistribu-
tor）であり，在庫リスクを負わずにマージンを
とるだけなのが代理店（エージェンシーAgency）
と覚えて頂ければよい。
次の枠組みは，（Ｂ）海外の生産者と提携して，

国外で製造販売する場合である。この場合，（1）
製造委託契約やOEM契約と，（2）ライセンス契
約とでは，仕組みが違うので，よく吟味して選
択する必要がある。これは後ほど，ご説明する。
最後が（Ｃ）本格的な海外進出，現地生産ま

たは販売のための現地法人を設立する場合であ
る。この場合にも，（1）単独で100％子会社を
設立するか，それとも，（2）日本または外国の
会社との合弁会社（ジョイントベンチャーJoint 
Venture）の設立を選ぶか，これも企業経営上，
大事な選択である。また，進出先の法制度ごと
に，選択可能な企業形態やそのメリット・デメ
リットを検討する必要もある。国によっては，
業種・形態の制限や，上限出資比率がある業種
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など規制をしている場合もある。さらに，会社
を設立する前段階として，まず，支店や，駐在
員事務所を設立するという選択肢もある。
さて，このように，海外展開といっても，Ａ
ＢＣそれぞれ，全く違う。では，どのように選
べばよいのか。次章では，これを考えてみよう。

3 ．			海外展開のために何をする必要が
あるのか

3．1　３つのステップ

まず，第１ステップは「目的の明確化」であ
る。海外展開自体は目的ではなく手段である。
まず，「あなたの会社の事業をどうしたいのか」
という目的をたて，そのために，海外展開とい
う手段をどのように位置づけられるのかという
戦略をたてることが何よりも大事である。
第２ステップは「事前調査の徹底」である。
国内と現地の両方で事前調査をすることで，進
出計画を作り，また，並行して，関連する色々
な契約交渉を進める必要がある。
第３ステップは「最終的な意思決定」である。
メリット，デメリットを比較して，海外進出す
るのかどうか，ＡＢＣのどの枠組みでいくのか，
当初立てた戦略を修正するか，最終的な意思決
定をする。それでは，１～３のステップを順に
ご説明する。

3．2　ここをチェック

この表１は，枠組みＣの現地法人を設立する
場合を念頭に，第１ステップの海外進出する目
的の明確化を説明したものである。釈迦に説法
だが，この段階の詰めが甘いための失敗例も少
なくない。

（1）例えば，「国内市場はもう限界なので，海
外の新しい市場を開拓したい。」という目的のた
めに，海外展開を考える場合，では，海外で，
貴社製品の需要はどれだけあるのか。今は需要
がないとしても，将来，需要を開拓できる見込
みはどのくらいあるのか検討する必要がある。
ちなみに，ジェトロの「在アジア・オセアニ

ア日系企業活動実態調査」（2012年度調査。以下，
「前記ジェトロ調査」という。）３）によれば，進
出企業の現地市場での販売先ターゲットは，従
来の進出日系企業から，地場企業や外資系企業
へシフトしており，当面の課題は「品質・付加
価値面での差別化」と「人材の確保・育成」で
ある。
（2）また「海外の安い人件費や部品等を使っ
てコスト削減し，価格競争力をつけたい」とい
う場合もある。では，現在の良い条件はどのく
らい続くのだろうか。将来の賃金の上昇や，労
働問題や政情不安といったカントリーリスクも
検討する必要がある。材料，部品の安定供給の
確保も極めて大事である。さらに，生産コスト
は安くても，初期投資にはそれなりの費用がか
かる。何年で投資を回収できるだろうか。
前記ジェトロ調査によれば，進出企業の経営

上の最大の課題は，「従業員の賃金上昇」である。
この数年，10％を超えるペースでの賃金上昇が
続くベトナム，中国，インドに加え，インドネ
シアやタイなど10カ国・地域で，2012年度の賃

表１　【目的別チェックリスト】

目　　的 ここをチェック！
（１）国内市場は限界
―海外の新市場を開拓

自社製品の現地需要の有
無，開拓の見込み

（２）安い人件費，原
材料調達など生産コス
ト削減

賃金上昇率・カントリー
リスク，安定供給確保，
投資回収までの期間

（３）取引先の海外進
出

将来的な継続的取引の確
約？新規開拓の見込み？

（４）海外の豊富な人
材の活用

転職などの人材流動によ
る技術流出リスク
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金ベースアップ率（前年度比・平均）が２ケタ
を記録しており，2013年度もインドネシアやベ
トナムの製造業では20％前後の上昇が見込まれ
ている。さらに，製造コストに占める材料費の
比率は平均63・３％であり，部材の現地調達化
が特に，中国，台湾，タイなどを中心に進展し
ている。また，調達先は進出日系企業よりも地
場企業が重視されている。
（3）日系企業，特に部品製造業や加工業が海
外進出を検討する契機としては，主要取引先の
海外進出（生産移転）により日本国内で仕事が
なくなるため，「ついていく」という場合も多い。　
この場合，将来も継続的な取引が確約されて

いるのか，進出先でいかに新規市場を開拓でき
るかが問われる。すでに自社ブランドで海外直
販していることは新規市場開拓において強みで
ある。また，金融機関は貸付にあたり，３年で
回収できる見込みを要求するといわれているの
で，少なくとも実際に海外進出する時期までには，
将来見込み顧客をたてることが必要であろう。
（4）海外の優秀で豊富な人材を活用したい，
という場合もあろう。ただし，海外は日本より
人材の流動化が速く，優秀な人材であればこそ，
日本の技術を学んで転職する可能性も高い。人
材流動に伴うノウハウの流出は織り込み済みだ
ろうか。前記ジェトロ調査においては，進出企
業の経営課題は，コスト面と人材面に集約され
ている。

3．3　調査を徹底し目的に合う枠組みを選択

（1）事前調査（Feasibility	Study）
賢明な皆様にはもうお分かりと思う。目的の

明確化には，事前調査（フィジビリティスタデ
ィ）が必要であり，調査を徹底してはじめて，「目
的に合う枠組み」を選択できるのだ。計画に実
現可能性があるかどうかの事前調査をいいかげ
んにすると，現地法人を設立したものの投資回
収できないうちに立ちゆかなくなり，撤退しよ

うにもなかなか撤退できないという，泣くに泣
けない状態に陥ってしまう。そのような失敗例
には事欠かない。こうした事例では，いきなり
現地法人を設立せず，製品輸出，委託生産やラ
イセンスの枠組みを選択した方がよかったかも
しれないのである。

（2）国内での予備調査と現地調査
事前調査は，まず，国内でできるだけ行うべ

きである。公的な支援体制を上手に活用して海
外進出した中小企業はたくさんある。ジェトロ４），
中小企業庁５），中小企業振興公社６），東京都知
的財産総合センター７）などは，ウェブサイトも
充実しているが，実際に面談して相談すること
もできるので，国内での調査はこれらだけでも
十分かもしれない。なお，一般に，こうした相
談窓口のアドバイザーは，立場上，中立的にメ
リット・デメリットを紹介するものである。従
って，決断のためには，集めた情報を一通り自
分で調べ，自社にとっての総合評価を検討する
ことが必要である。
次は現地調査である。百聞は一見にしかずと

いうとおり，現地調査は絶対に必要である。こ
の段階では，海外のジェトロの紹介や，日本ま
たは現地のコンサルタントを使う場合もある。
現地の主要工業団地，ローカル競合企業及び日
系進出企業（将来見込顧客）等を視察すること
も重要である。
ジェトロでは，現在，アジア９カ国（17カ所）８）

に海外投資アドバイザー18名を配置している。
また，アジア５カ国７カ所に「海外ビジネス・
サポートセンター（BSC）」９）を設けて，海外進
出を検討している中小企業等に２～３カ月単位
の短期貸しオフィス・サービスとアドバイザー
によるコンサルティング・サービスも提供して
いる。
このように，様々な公的支援制度があるのだ

が，今でも，現地で地元の歓迎をうけて乾杯な
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どをしているうちに，簡単な書面を渡され，こ
れは「仮の」合意書であるとか，または「大枠
の合意をするだけ」の基本合意書であって詳細
は後で決めればよいから，などといわれてサイ
ンしてしまったというケースも少なくない。ど
の契約交渉にも共通することであるが，「仮」「基
本」といっても相手方はその内容をあなたに約
束させることに意味があるからこそ，サインを
求めるのである。そんなときは，「ありがとう。
持ち帰って検討します。」と言えばよいのだが，
普通の日本人は，場の「空気」に逆らうのが苦
手なので要注意である。

（3）最終的な意思決定
このように，事前調査を徹底することにより，
海外展開のメリットとデメリットを比較する。
すなわち，「コスト削減のメリット vs. 初期投
資の金銭的，人的な投資コストの比較」や，「新
たな市場開拓 vs. 新規参入リスクの検討」をす
る。また，多角化して，例えば，廉価版を海外
生産する場合は，国内生産品と競合することに
もなるため，両者の調整が必要になる。
さらに，人材確保には技術流出のリスクがつ
きものである。また，業務提携をするには，合
弁等のパートナーとのトラブルを予防するため
に上手な契約条件を練る必要がある。
つまり，このような様々な観点を考慮し，実
行可能性や費用対効果を検討して，事業戦略に
合う海外展開の枠組みを選択すべきなのであ
る。そして，この過程では，当初たてた海外展
開の展開計画案を見直すことも必要である。
具体的には，事業計画の各項目について，年
月日レベルのタイムテーブルを作って計画を進
めていく。弁護士との相談は，海外進出の枠組
みを決める前の国内調査段階から始めることを
お勧めしたい。その理由は，契約書は目的とす
るビジネス，事業を法的に形にするものだから
である（後掲5. 1参照）。

4 ．	ベトナム進出Ｘ社の事例紹介

製造加工業Ｘ社の３代目社長は，ベトナムに
100％出資子会社を設立した。進出のきっかけ
は主要取引先Ｙ社が，生産の８割を海外移転す
ると発表したことであった。ただし，Ｘ社はＹ
社を追って海外進出しても，進出したＹ社との
取引だけでの投資回収は不可能で，売上の2/3
を新規開拓する取引先で作る必要があった。
Ｘ社社長は，自ら国内及び国外での調査をし

て，以下の理由から，「商機ありとの根拠無き
確信」（本人の弁）を持ち，進出を決定した。
まず，ノウハウ，スキル面における日本企業の
圧倒的優位性である。同国では，競合になる総
合的能力を持つ企業は旧国営のみであり，その
数も所在地も限られ，品質面を含めて，市場の
需要に供給が追いついていないと評価できた。
また，同国ではＸ社の分野について，過去には
外資系企業の進出を許しておらず（ジェトロ等
の相談では営業認可の取得はまず無理だろうと
言われていたが，Ｘ社が申請したら通ってしま
った。），将来競合となり得るその他外資の進出
は遅れていた。さらに，現地の地元企業は現状
で満足しており，日系の品質にうるさい仕事を
無理して取ることもなく，幾つか視察した地元
の競合企業のトップの生活スタイルから見て，
日系スタッフ派遣と同等のコストが掛かってい
るので，コスト構造の違いはさほど出ない，ま
た，設備投資負担が大きく，地元の民間企業が
Ｘ社の競争相手になるまでには相当時間がかか
る，と思われた。
結局，Ｘ社は，こうした競争環境の厳しくな

い中でなら，結果の成否は自社の努力次第であ
ると判断して進出を決めたのである。
進出前にしておく必要があった主な事柄とし

ては，①投資資金の手当，②進出取引先への営
業，③進出先（工業団地）の決定，④国からの
営業ライセンス取得，⑤派遣者教育，⑥日本へ
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の研修生の受入，⑦事業計画の確定，⑧現地法
人社長のマネジメントスキル教育，⑨作業手順
書，標準書の作成などがある。
このうち，特に，手間と時間がかかったのは，

①投資資金の手当と⑨手順書，標準書の作成で
ある。①の投資資金の手当ては，資産売却で自
己資金を捻出する予定だったところ，工場建設
中にリーマンショックが起こり苦戦した。
また，⑨の手順書・標準書は，実は未だに完

成していない。Ｘ社は，海外に出て初めて，日
本企業の技術，ノウハウの圧倒的な高さを実感
したが，他方，今回の進出を通じて，自社のノ
ウハウの整理が全く出来ていなかったことに気
付かされた。日本ではISOを取り入れ運用して
いるにもかかわらず，である。この点は，人を
通じて継承されてきたノウハウの難しさでもあ
る。
しかし，この点も含め，むしろＸ社は，「日

本では当たり前のように誰もがやれることであ
って，価格競争にしかならないことが，付加価
値として重宝される市場がまだまだ海外にはあ
る。海外進出がノウハウの流出と考えていたの
では，グローバル社会で戦っていけない。世界
中を見渡せば，日本の企業にとっては，きっと
無限に活躍の場がある。」と感じている。
実際に進出してから，する必要があった主な

事柄には，①工場等の建設，②人材確保，③新
規日系企業開拓，④新規ローカル・輸出先の販
路開拓，⑤現地での資材調達などがあるが，そ
のうち，特に苦心しているのは，⑤の現地での
資材調達である。前掲ジェトロ調査でも，今後
「現地調達率を引き上げる」方針の企業は全体
で75％を超えている。
ところで，ベトナムは技術移転を推奨してお

り，年々，各種の優遇税制が設けられているが，
Ｘ社は活用できていなかった。進出時のみなら
ず，進出後も，税制についてアドバイスを受け
る体制が必要であろう。

Ｘ社は，進出後３年経過してようやく黒字転
換した。来年には工場増築計画に着手し，海外
工場の低コスト生産環境と海外数カ国の特許と
いうＸ社の持つ二つの資産を有機的に結び付
け，特許品の日本での拡販と海外への販路拡大
を計画中である。

5 ．	主な契約の注意点

ここからは，海外進出に必要な主な契約の注
意点をご紹介する。

5．1　契約締結に関する総論的な注意点

その１：契約書は目的とするビジネス，事業
を形にするものである。契約の対象となる取引
について，自分の会社がしたいことが，契約書
案に反映されているか，チェックすべきである。
その２：よい契約のためにはよい交渉が必要

であり，そのためには，貴社の要望を上手に盛
り込んだ契約書案を提案する必要がある。つま
り，契約書は交渉の後に書くものではない。交
渉の武器として準備し，交渉に応じて何度も修
正し，互いに合意してこそ，真の合意（約束）
になるのである。
その３：将来の紛争を予防するためには，自

分の会社にとって問題になりそうなことは曖昧
にせず，契約書で明確に定めておくべきである。
その４：一般的な契約書の雛型は，以上のよ

うな目的意識がないため，双方にとって有利で
ない場合もあるし，逆に，貴社にとってだけ不
利な場合もある。
その５：通常，相手方が提案する契約書は，

相手方の有利になるように作成されているの
で，鵜呑みにせず，よく吟味する必要がある。
紛争になって初めて，不利な契約書を締結して
いることに気付いても遅い。
その６：最後に，契約交渉は「想像力」（思

いやり）が大事である。いったんトラブルが起
こったらこの契約書で戦えるのか，相手方はこ
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の条件ではどう対応するのか，数年先の市場及
び相手方との関係，契約終了後の市場の様子は
どうなるのか，というシミュレーションが大事
ということである。

5．2　秘密保持契約（NDA）の注意点

海外生産にあたり現地従業員に技術教育をす
る一方で営業秘密をいかに守るかは，難しい問
題である。しかも，前記のＸ社のように，ノウ
ハウの整理ができておらず，営業秘密未満のと
ころで苦労している企業も少なくない。現地生
産が軌道に乗るまでどうするか，労働者の質の
向上（教育）も課題である。
以下では，海外展開に当たり締結必須の秘密
保持契約（Non-Disclosure Agreement）に関
する最も基本的な４つのポイントをあげる。
第１は，貴社が開示する秘密情報の秘密を守
る義務（秘密保持義務）だけではなく，相手方
がそれを「契約の目的」以外で使用しないこと
（目的外使用の禁止）を約束させることである。
これを定めないと，相手が，貴社のトレードシ
ークレットをこっそり使い続けても秘密は守っ
ているので文句が言えない。秘密の「目的外使
用禁止」の前提として，契約書冒頭で「何のた
めに秘密情報を開示するのか」という「契約の
目的」を明示することが必要である。
第２は，秘密情報の定義の仕方である。法律
文書では，黒い犬も「以下，『白い犬』という。」
と定義したら，「白い犬」になってしまう。つ
まり，秘密情報の定義の仕方で，保護される秘
密の範囲はいかようにも限定されてしまうの
だ。例えば，「秘密情報」に口頭で開示された
情報が含まれるか（及び含まれる場合の手続条
件），また，「秘密情報」の要件として開示の際
に当該書面に「Confidential」等の秘密である
ことの明示が必要かなどは，いずれも契約条項
の規定の仕方次第で決まる。当事者が秘密保持
契約を締結していること自体が秘密である場合

もある。
また，Ａ社とＢ社の間の契約交渉において，

Ｂ社が提案した秘密保持契約書によると，実際
にはもっぱら秘密情報を開示する側はＡ社なの
に，「秘密情報」とは，「Ｂ社がＡ社に開示する
情報」として定義されている例もみかける。そ
んなとき，Ａ社としては，実態に合うように修
正するか，せめて，双方対等な秘密保持義務契
約にするように修正案を用意して交渉すること
になろう。
なお，秘密保持契約のもとで秘密の開示を受

ける側は，相手方から秘密漏洩を理由として実
際の損害からかけ離れた理不尽な賠償を訴訟で
請求される危険もある。主たる交渉開始前の，
書類の受取書程度の安易な気持ちで，よく読ま
ずに秘密保持契約（NDA）にサインしないよ
う注意が必要である。
第３は，秘密保持契約を締結する前に，秘密

情報を相手方に教えてはいけないということで
ある。当然とはいえ，実務ではありがちな失敗
の一つである。「しまった，先月教えてしまっ
た！」という場合の次善の策として，契約書に
「〇年〇月〇日以降に開示した以下の秘密情報
についても本契約の規定を適用する。」といっ
た条項を入れておく場合もある。
第４は，秘密保持期間の長さである。これは，

一律に何年が妥当という問題ではなく，開示す
る秘密情報の価値や技術分野によって期間が異
なる。一般に，電気通信機械関係では短く，化
学関係では長いといわれている。また，期間終
了したときに，その秘密情報（設計図や金型を
含む。）の返却や廃棄についても定めておかな
いと，秘密保持が絵に描いた餅になってしまう。

5．3　製造委託契約の注意点

（1）契約の実態＝契約書の内容？
製造委託契約といっても一様ではない。
①OEM契約：OEMとはOriginal Equipment 
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Manufacturing，またはOriginal Equipment 
Manufacturerの略語であり，委託者のブラン
ドで生産すること，または生産するメーカーを
いう。製品の設計・仕様や製造品質管理のノウ
ハウを委託者が提供し，受託者は委託者のノウ
ハウを使って製造する。
②ODM契約：ODMとは，Original Design 

Manufacturingの略語である。この場合，受託
者が生産のみならず製品の設計・開発も行い，
受託者自身のノウハウを使って，委託者のブラ
ンドで生産する。中国・台湾などのパソコン業
界や携帯電話業界で多く見られる。また，③委
託者と受託者の両者のノウハウを併せて製造す
るという中間形態もある。
他方，ライセンス契約の場合には，製品の設

計・仕様や製造品質管理のノウハウを，ライセ
ンサーとライセンシーのどちらが提供するかは
契約の定め方次第である。例えば，特許侵害警
告後の交渉で，相手方から無効理由を主張され
てライセンス契約をする場合は，その実態は，
単なる権利不行使の和解契約なので，ライセン
サーがノウハウを提供することはない。

（2）製造委託契約の注意点
貴社が委託者で図面などのノウハウを受託者

に提供する場合には，それが，委託者の知的財
産であることを，契約書に明確に規定して，秘
密保持や目的外使用禁止を定め，さらに，技術
情報の流出に注意しなければならない。
また，製造委託契約では類似品の製造の受託

禁止や，製造品の横流しへの対応を定めておく
ことも必要である。同様に，受託企業の従業員
や関係者が同種営業を営んだり同種営業の企業
に就職することを禁止する競業避止義務を課し
て，違約金条項を規定したり，また，受託企業
に従業員との間で同様の競業避止義務契約を締
結する義務を負わせる場合もある。ただし，競
業制限の期間の設定や競業制限中の補償金支払

いにも注意が必要である。
また，製造委託した製品は，委託者のブラン

ドで販売されるわけなので，品質管理のための
受け入れ検査基準や，不合格の場合の措置を契
約でキチンと定めておかないとトラブルのもと
になる。検査基準が明確になっていないと「瑕
疵」の認定もできない。実際，生産コストの安
さから海外に生産拠点を移しても，不良品率が
あまりに高ければかえってコスト高になり，ひ
いては，委託者のブランドへの信頼を失うこと
にもなる。
さらに，製造委託契約やライセンス契約のも

とで製造された製品について，第三者に対する
製造物責任を，契約当事者のどちらが負担する
か，その責任分担や立証責任の分担の決め方は，
10：０から０：10まで様々なパターンがある。
製造物責任保険を要求する場合も多いが，掛金
の高さが問題である。結局，ビジネスチャンス
とリスクを総合して自社にとって合理的な落と
し所を定めるしかない。

5．4　ライセンス契約の注意点

ここでは，ライセンス契約についてごく基本
的な注意点を挙げる。
（1）まず，何と言っても重要なのは相手方の
選定である。ライセンス契約の場合，ライセン
サーが得るのは，ライセンシーからのロイヤル
ティ収入だけであるから，ライセンシーの製造，
販売能力や，財務体質をよく調査することが必
要である。また，ライセンシーは製造実績を通
じてノウハウを蓄積するので，契約終了後の競
争者となる可能性の検討も必要である。
（2）次に，ライセンス対象となる契約の範囲
をどのように規定するかが重要である。これが
抽象的であると，将来のトラブルになった時に，
契約書が紛争解決に役立たない。また，ライセ
ンシーの範囲，サブライセンスができるかどう
かも契約書の規定では大事である。例えば，ラ
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イセンス契約書案のある条項でサブライセンス
や契約の譲渡が禁止されていても，そもそもラ
イセンシーの範囲にライセンシーの関係会社や
製品のユーザーまで含まれている場合もあるの
で，注意が必要である。
（3）契約交渉においては，独占的ライセンス
か非独占的ライセンスかの決定と，ライセンス
の対価及び契約期間の決定は相関関係にある。
例えば，最低保証額（ミニマム・ギャランティ）
が不達成の場合には，独占から非独占に変更す
るという契約条項もある。
（4）ライセンス契約のライセンス料，ロイヤ
ルティの種類は大きく分けて，実績に応じて支
払うものと，固定額のものがある。ライセンサ
ーとして，ライセンス料の支払いを確保するに
は，契約書において支払い方法の規定を工夫す
ることが必要である（例えば，固定額にすると，
ライセンシーが予想以上の数量を増産しても固
定額以上を取得できない。）。
実務では，交渉の結果，次のような点を組み
合わせて決着することになる。①ランニングロ
イヤルティだけでなく，契約直後の一時払い（イ
ニシアル・ペイメント）も組み合わせる，②技
術資料の提供は最初の支払いの後にする，③年
間の最低保証額の定めやロイヤルティ支払遅延
へのペナルティの規定を設ける，④定期的な生
産数量・販売報告を義務付ける等である。なお，
ランニングロイヤルティだけにした場合に，④
の報告義務，帳簿記帳義務，ライセンサーの帳
簿調査請求権を規定しておかないと，支払い確
保できない。これらの事項は，ライセンサーと
ライセンシーの利害対立が明確に出る部分であ
る。実際には，契約期間や契約範囲，独占か非
独占か，といった他の条件との相関関係で決ま
って行く。
ところで，ロイヤルティ送金については，①
ライセンス登録の要否，②ロイヤルティ料の制
限の有無，③技術移転優遇税制など，各国の法

制度，税制及びそれらの運用について，最新情
報に注意する必要がある。例えば，中国から日
本へのロイヤルティ送金は外貨送金となり，そ
のためには技術契約について認定を受けておく
必要がある。また，前記のとおり，ベトナムで
は，各種の技術移転優遇税制が設けられている。
（5）ライセンサーの保証責任や，製造者の製
造物責任の在り方は国によって異なる。紛争予
防のために，契約書で権利義務を明確にしてお
くべきである。具体的には，①実施権許諾権限
の保証，②許諾特許権の有効性の保証，③技術
効果の保証，④ライセンス契約に基づく実施が
第三者の知的財産権を侵害しない旨の非侵害保
証，⑤ライセンサーの侵害排除義務，⑥技術情
報や技術アドバイスにより製造された製品につ
いての製造物責任，等が問題になる。これらは
契約交渉においてライセンサーとライセンシー
の利害が対立する規定であり，①～⑥を，どこ
まで（どのように）保証するかに定型は無い。
契約自由の領域の問題であり，全面的に保証を
否定する条項もある。それぞれの契約における
当事者の特性や当事者間のビジネスチャンスと
リスク判断により，決せられる事柄ともいえる。
ライセンサー側が設立間もないベンチャー企業
で保証負担できない場合やライセンシー側の紛
争対応力が高い場合もあるし，ロイヤルティ額
での調整もありうる。
さらに，①～⑥の保証義務を定めても，その

保証違反の場合の措置の決め方で，実際の責任
負担の重さは変わる。保証違反の措置としては，
瑕疵修補請求，損害賠償請求（金額の上限を設
ける場合もある。），実施料の減額請求，契約目
的を達成できない場合の契約の解除等がある。
（6）契約の終了と解除に関する規定について
は，具体的に，自分から契約終了したい場合，
相手方から終了を申し出られる場合を具体的に
シミュレーションして条項を検討する。ライセ
ンス契約の終了には，一般的に，契約期間の満
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了と契約期間中における中途解約（解除）があ
る。後者としては契約違反，破産等の事由の発
生を要する場合を規定することが多いが，一方
当事者からの事前通知により中途解約できる旨
を定める場合もある。当該特許が無効とされた
場合や当事者一方に合併や買収などの事態が発
生した場合を解除原因とするかも契約条項の規
定次第である。また，ライセンサー側提案のラ
イセンス契約書案では，ライセンサーの一方的
解除権しか規定されていない場合もあるので，
ライセンシー側は注意が必要である。なお，ノ
ウハウ契約終了後に，提供した有形物の返還や
ノウハウの秘密保持に加えて，提供ノウハウの
使用制限を定める場合は各国の独占禁止法等の
事前調査が必要である。
紛争解決条項についても同様に具体的なシミ

ュレーションによる検討が必要である。紛争解
決条項というのは，紛争になった時に，①裁判
で解決するのか，②仲裁（Arbitration執行力あ
り）や調停（Mediation執行力なし）などの裁判
外解決機関（Alternative Dispute Resolution：
ADR）で解決するか，という条項である。国
際契約では，準拠法や管轄の規定が重要で，通
常，自国を主張しがちだが，例えば，日中間で
は，互いの裁判所の判決は相手の国における執
行力がない。従って，日中双方が加盟している
「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」
（The Convention on the Recognition and En-
forcement of Foreign Arbitral Awards，通称：
ニューヨーク条約）による「仲裁」を選択する
ことが多い10）。

6 ．	おわりに

以上，概略のみであるが，海外進出における
知財管理について，ご留意頂きたい要点をご紹
介した。これからアジア圏に進出する企業及び
既に進出した企業における知財管理のために，
少しでもご参考になれば幸甚である。アジア進

出企業は，日本の本社の知財管理制度と進出先
の各国制度の両方を勘案し，各自の知財管理規
則等を整備していくことが必要である。特に，
工場・事務所における秘密情報の物理的管理及
び従業員の秘密保持契約・教育などの人的管理
は先送りにできない。本稿に盛り込めなかった
アジア圏における模倣品対策や営業秘密管理な
どについては別の機会に譲りたい。

注　記

 1） パンフレットはこちらから。
  http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/up 

dates/data/2012/sme_120601_2.pdf（日本弁護
士連合会企画部国際課中小企業海外展開支援係）

 2） 弁護士知財ネットは知的財産関連業務における，
地域密着型の司法サービスの充実と拡大，専門
人材の育成や司法サービスの基盤確立を目的と
して，日本弁護士連合会の支援の下に誕生した
全国規模のネットワークである。高裁管轄にあ
わせて全国を８つのブロックに分けた地域会を
組織して地域会ごとの活動も行っている。また， 
弁護士知財ネットのウェブサイトにおいて，会
員名簿を公開しており，常時，相談も受け付け
ている。

  http://www.iplaw-net.com/
 3） ジェトロウェブサイトより
  http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07001149/

asia_oceania2012_honbun.pdf
 4） ジェトロ「海外での事業展開をお手伝いします」

http://www.jetro.go.jp/support_services/fdi/な
ど。また，ジェトロ活用事例集には海外ビジネ
スにジェトロを活用した企業の実例が紹介され
ている。

 5） 平成25年度中小企業海外展開支援施策集
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/ 

2012/0422KTJirei.pdf
 6） 「海外展開相談窓口」
  http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/

business_consulting/index.html 
 7） 大手企業知財部経験者の相談員及び弁護士・弁

理士が相談に応じている。また，2013年６月，
東京都は，新たに「グローバルニッチトップ助
成事業」を立ち上げた。これは，世界規模での

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。
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事業展開が期待できる技術や製品を有する中小
企業等に対して，知的財産権の取得等に要する
費用を助成し，知財戦略の策定から実施までを
継続的かつ強力に支援する制度である。

  http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/
nichetop_setsumeikai.html

 8） 2013年４月現在。北京，上海，広州，青島，大連，
武漢，バンコク，ニューデリー，ムンバイ，チ
ェンナイ，クアラルンプール，シンガポール，
マニラ，ハノイ，ホーチミン，ジャカルタ，ヤ
ンゴン

 9） 2013年６月現在，フィリピン（マニラ）・タイ（バ
ンコク）・インド（ニューデリー，ムンバイ，チ
ェンナイ）・ベトナム（ハノイ）・ミャンマー（ヤ

ンゴン）５カ国７都市に所在。
  http://www.jetro.go.jp/services/bsc/
 10） この場合，書面で特定の場所の仲裁機関におい

て最終的に紛争を解決する旨の「仲裁合意」を
定めておく必要がある。また，仲裁の様な執行
力はないが，このような仲裁合意がなくても「調
停」は可能である。欧米における知財訴訟の高
額化・複雑化にともない，簡易な解決方法とし
て「調停」タイプのADRの有用性が注目されて
いる。日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同
で運営する「日本知的財産仲裁センター」は国
際的な仲裁・調停も取り扱っている。

  http://www.ip-adr.gr.jp/

（原稿受領日　2013年６月28日）
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