外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査の記入依頼
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　先般、山口大学が承継し外国出願して登録となった下記外国特許について、以下の通り、外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査をいたしますので、回答頂きますようお願いいたします。
特許維持をする場合は、定期的に特許年金の納付をしなければなりませんが、外国特許の特許年金はかなりの経費が掛かることもあり、山口大学では、特許を厳選して、維持することとしています。
つきましては、下記留意事項をご一読の上、特許年金納付の要否を判断頂き、ライセンス状況等の調査結果と併せて、知的財産センターまで電子メールで回答をお送り下さいますようお願いいたします。
期限までに、特許年金納付「要」と回答頂いた案件は、後日、学内の知的財産審査委員会で審議されます。特許年金納付をすることに決定した場合には納付の手続きを行い、特許年金納付をしないことに決定した場合には原則として大学として納付の手続きを行わずに、発明者へ希望を聞いて、希望があれば、発明者へ返却いたします。


併せて、添付の「外国特許の特許年金納付についての注意事項」を十分勘案して頂きますようお願いいたします。
記
【該当案件】
（下記①～⑧の項目及び回答期限日は、知的財産センターで予め記載します。）
①本学知的財産センター 整理番号：
②発明の名称：
③○○国特許番号：
④発明者（学内）所属・氏名：
⑤PCT出願日：　　　年　月　日
⑥○○国登録日：　　　年　月　日
⑦特許年金　年次（本件では日本でいう第　年目）納付期限：　　　年　月　日
⑧特許年金納付金額：
回答期限日　平成　　年　　月　　日(　 )
· なお、期限までにご回答頂けない場合は、知的財産審査委員会で決定させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査に関する回答用紙
国立大学法人山口大学　大学研究推進機構
知的財産センター　センター長　佐田　洋一郎　殿
平成　　年　　月　　日
【該当案件】
（下記①～⑧の項目は、知的財産センターで予め記載します。）
①本学知的財産センター 整理番号：
②発明の名称：
③○○国特許番号：
④発明者（学内）所属・氏名：
⑤PCT出願日：　　　年　月　日
⑥○○国登録日：　　　年　月　日
⑦特許年金　年次（本件では日本でいう第　年目）納付期限：　　　年　月　日
⑧特許年金納付金額：
【以下について、回答者で記載願います。】

回答者の所属、氏名：
１．外国特許の特許年金納付の要否

　　　　　　　　　　　　　　要　　　　、　　　否
２．外国特許の特許年金納付が要（必要）と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等について具体的に発明者でご記入下さい。
　｛下記の「権利維持・放棄する時の学内審査基準」を参考にしてお答え下さい。
①その国の特許年金納付時期に応じて、登録後２年～２年半で見直し、以降３～４年毎に見直す。
②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の間のライセンス収入等が、その間の特許年金総額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。
③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは残す。
④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。｝

外国特許の特許年金納付についての注意事項
大学研究推進機構
知的財産センター
１．外国特許の特許年金納付について
特許維持をする場合は、定期的に特許年金を納付しなければなりませんが、ＪＳＴは登録時の１回目の年金までしか支援しません。また、各国で特許年金制度が異なるため、山口大学では、各国を横並びにし、発明者ができるだけ不公平にならないように、『各国別におけるＪＳＴの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について』は、下記のように取り決めています。
２．各国別におけるＪＳＴの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会　　（審査会）にかける年について
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【各国別における ＪＳＴの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について】
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外国出願（韓国）


すなわち、
①中国やドイツについては、登録１年目までの年金はＪＳＴが支援。その後、２年目、３年目の年金は、学内の審査会にかけずに大学が負担。登録４年目からは、３年毎に学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。
②米国については、登録から２．５年分までの年金はＪＳＴが支援。その後、３．５年目、７．５年目、１１．５年目・・・の各4年毎に４年分をまとめて納付する年金については、学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。
③韓国については、登録から３年分までの年金はＪＳＴが支援。登録４年目からは、３年毎に学内の審査会にかけて、採択されれば、大学負担。
以上、代表的な国の例について記したが、その他の国についても上記に準じるものとします。
なお、いずれの国の場合においても、学内の審査会にかけて特許年金を納付するか否かを審議する時期が来れば、事前に発明者に、「外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査」に関する回答用紙を提出頂き、それに基づいて審査会で審議するものとします。
また、大学が無審査で負担している時期であっても、当該特許のライセンス状況等（実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等）については、調査確認させて頂く必要がありますので、上記と同じ回答用紙にて、毎年回答頂くものとします。
３．外国特許の特許年金納付の金額について
　　大学が特許年金納付で負担することになる金額については、国や年目で異なるため、特許年金納付要否調査時に、その都度、個別にお知らせしますので、それを勘案頂いて、特許年金納付の要否の判断をお願いいたします。
４．外国特許の特許年金納付要否の回答について
特許年金納付要否の回答では、特許年金納付が「要（必要）」あるいは「否（不必要）」と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等について具体的に回答をお願いいたします。下記に記載の「権利維持・放棄する時の学内審査基準」を参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない特許については原則として特許年金納付は「否」として下さい。
【権利維持・放棄する時の学内審査基準】
　　①その国の特許年金納付時期に応じて、登録後２年～２年半で見直し、以降３～４年毎に見直す。
②基本的には、登録後に、上記の見直しの時期の間のライセンス収入等が、その間の特許年金総額に満たず、赤字になれば維持しない（発明者へ希望を聞いて、希望があれば発明者へ返却する）。
③契約等により、一定期間の維持が決められている場合等、大学が維持が必要と判断したものは残す。
　　④共同出願案件は、権利共有者の意向も考慮／尊重する。
以上の点を十分勘案して頂き、外国特許の特許年金納付の要否を判断して頂きますようお願いいたします。
外国特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（１／２）





１．外国特許の特許年金納付について


特許維持をする場合は、定期的に特許年金を納付しなければなりませんが、ＪＳＴは登録時の１回目の年金までしか支援しません。また、各国で特許年金制度が異なるため、山口大学では、各国を横並びにし、発明者ができるだけ不公平にならないように、『各国別におけるＪＳＴの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について』は、下記のように取り決めています。





２．各国別におけるＪＳＴの年金支援、大学の年金負担と、学内の知的財産審査委員会（審査会）にかける年について … 添付の「外国特許の特許年金納付についての注意事項」を参照


添付に記載は代表的な国の例であり、その他の国についてもこれに準じるものとします。





　　　　　　　





外国特許の特許年金納付の要否判断時の留意事項（２／２）





なお、いずれの国の場合においても、学内の審査会にかけて特許年金を納付するか否かを審議する時期が来れば、事前に発明者に、「外国特許の特許年金納付要否調査、ライセンス状況等調査」に関する回答用紙を提出頂き、それに基づいて審査会で審議するものとします。


また、大学が無審査で負担している時期であっても、当該特許のライセンス状況等（実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等）については、調査確認させて頂く必要がありますので、上記と同じ回答用紙にて、毎年回答頂くものとします。





３．外国特許の特許年金納付の金額について


　　大学が特許年金納付で負担することになる金額については、国や年目で異なるため、特許年金納付要否調査時に、その都度、個別にお知らせしますので、それを勘案頂いて、特許年金納付の要否の判断をお願いいたします。





４．外国特許の特許年金納付要否の回答について


特許年金納付要否の回答では、特許年金納付が「要（必要）」あるいは「否（不必要）」と判断される具体的根拠・理由と、当該特許の実施化、ライセンス契約の進捗状況、市場調査結果等について具体的に回答をお願いいたします。添付の回答用紙に記載の「権利維持・放棄する時の学内審査基準」を参考にしてお答え下さい。利用される見込みのない特許については原則として特許年金納付は「否」として下さい。
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