
平成１１年(ネ)第３２０８号　補償金請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成７
年(ワ)第３８４１号）
平成１３年２月２７日口頭弁論終結
                    判　　　　　　　　　　　決
          控訴人兼被控訴人(以下「一審原告」という。）　　Ｘ
          訴訟代理人弁護士　　　　　　　　　　 　      　矢　　　島　　　邦
　　　茂
          被控訴人兼控訴人（以下「一審被告」という。)　　オリンパス光学工業
株式会社
          訴訟代理人弁護士　　　　　                     大　　　場　　　正
　　　成
          同　　　　　　　　　　　　　　　　             鈴　　　木　　　　
　　　修
          同　　　　　　　　　　　　　　　　             大　　　平　　　　
　　　茂
                    主　　　　　　　　　　　文
      本件各控訴をいずれも棄却する。
      控訴費用は，各自の負担とする。
                    事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　一審原告
    (1)　原判決のうち一審原告敗訴の部分を取り消す。
    (2)　一審被告は，一審原告に対し，金５０００万円及びこれに対する平成７年
３月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    (3)　一審被告の控訴を棄却する。
    (4)　訴訟費用は，第一，二審を通じて，一審被告の負担とする。
    (5)　第(2)，(4)項につき仮執行の宣言
  ２　一審被告
    (1)　原判決のうち一審被告敗訴の部分を取り消す。
    (2)　上記敗訴部分に係る一審原告の請求を棄却する。
    (3)　一審原告の控訴を棄却する。
    (4)　訴訟費用は，第一，二審を通じて，一審原告の負担とする。
第２　事案の概要
      本件は，一審被告の従業員であった一審原告が，在職中にした職務発明につ
き，一審被告に対し，特許法３５条３項に基づく相当の対価の支払を請求し，これ
につき原判決が一審原告の請求を一部認容したところ，当事者双方が，これを不服
として，控訴を提起した事案である。
      事案の概要は，次のとおり付加するほか，原判決の事実及び理由「第二　事
案の概要」のとおりであるから，これを引用する（なお，当裁判所も，「本件特
許」「被告規定」「諸隈発明」「諸隈特許」の用語を，原判決の用法に従って用い
る。また，会社名については，株式会社等を含む正式名称ではなく，略称を用い
る。）。
  １　当審における一審原告の主張の要点
      原判決は，一審原告の請求について，本件発明（一審原告が，本件特許出願
のころ，それについて特許を受ける権利を一審被告に譲渡した発明をいう。本件特
許は，同発明について受けた特許の一部である。）の譲渡の対価は２５０万円が相
当であるとしたが，原判決のこの判断は，誤った事実認定の下にされたものであ
る。
      一審原告は，相当な対価として，主位的に２８億１５２０万円（原審におけ
る主張のうち，本件発明の寄与割合を３分の１としていたのを１００パーセントと
改める。），予備的に５億６０４０万円（原審における主張のうち，本件発明の寄
与割合を３分の１としていたのを１００パーセントとし，かつ，平成２年度ないし
平成５年度の特許料収入の合計額を算定の基礎としていたのを，平成２年度の特許
実施料収入１４億０１００万円のみを算定の基礎とすることに改める。）を主張
し，本件では，そのうち，５２２８万９０００円（このうちの２２８万９０００円
は，原判決が認容した分である。）の支払を求める。
    (1)　被告規定の性質について
        一審被告は，特許法３５条３項にいう，職務発明に関する「勤務規則その



他の定」は，特許を受ける権利若しくは特許権（以下「特許権等」という。）の承
継又は専用実施権の設定（以下「承継等」という。）の対価の額も含めて使用者，
法人，国又は地方公共団体（以下「使用者等」という。）が，従業者の同意なしに
定め得ると解すべきであり，このことは，判例及び学説において全く異論がない旨
主張する。
        しかしながら，特許法３５条４項が，職務発明の対価の額は「その発明に
より使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献
した程度を考慮して定めなければならない」と規定していることに鑑みれば，「勤
務規則等に発明についての報償の規定があっても，当該報償額が法の定める相当対
価の額に満たないものであれば，発明者は，使用者等に対し，不足額を請求でき
る」（５０頁５行以下）とした原判決の判断が正当であることは明らかである。そ
して，報償額の最高を１億円とする企業も現れている現時点においては，わずかの
２５０万円が，一審被告に対して７０億円を越える利益をもたらした本件発明に対
するものとして，特許法の予定する相当対価の額に当たるなどということは，およ
そ考えられないところである。
    (2)　本件発明により一審被告が受けるべき利益の額について
        原判決は，本件発明により一審被告が受けるべき利益の額を認定する根拠
として６点（４６頁３行ないし４７頁７行）を説示したうえ，その額は５０００万
円と解するのが相当である旨判断し，かつ，一審被告が受けるべき利益の額はコン
パクトディスクプレーヤーの国内総生産額を基準として算定すべきである旨の一審
原告の主張は採用できない旨説示している。
      ①　現実に製造販売されているコンパクトディスクプレーヤーのほとんどす
べてが本件発明の構成を採用していること（甲第３４，第３５（枝番を含む。），
第３９号証，第５５号証参照），コンパクトディスクプレーヤー関連書籍に記載さ
れている光ピックアップの図において，本件特許を用いたものが記載されているこ
と（甲第１５ないし１７号証，第２０，第３０，第３１号証）が認められる以上，
本件発明により一審被告が受けるべき利益の額をディスクプレーヤーの国内総生産
額を基礎として算定すべきことは当然であって，原判決が挙げる諸点をとらえて，
本件発明により一審被告が受けるべき利益の額を低く認定するのは不合理というほ
かない。
      ②　原判決は，本件発明は，諸隈発明の利用発明であり，本件発明の実施に
は，諸隈発明の実施が前提になることを，一審原告が受けるべき利益の額を認定す
る根拠の一つに挙げている。また，一審被告も，諸隈特許は製造各社の小型光ピッ
クアップの実用化に必須の基本特許であると主張する。しかし，原判決の上記認定
及び一審被告の主張は誤りである。
        ア　諸隈特許の出願日である昭和５０年１０月３１日よりも前に出願され
た日本ビクター株式会社の特許（特公昭６１－５８８８７（乙第３７号証），特開
昭５１－１１４１０２（乙第３２号証添付資料），以下「ビクター特許」とい
う。）の実施例１には，レンズを２次元的に駆動する技術思想も，この駆動を異な
る２つの磁隙（ギャップ）に挿入されたコイルによって電磁気駆動方式で行う技術
思想も開示されている。一方，諸隈特許では，ビクター特許の実施例１の上記技術
思想を前提としたうえで，ビクター特許の実施例１においては，駆動コイルによる
駆動力をバネを介してレンズ枠に伝えているのに対し，駆動コイルによる駆動力を
バネを介さないで「一体的」に直接レンズ枠に伝える手段を開示しているにすぎな
い。このように，諸隈特許は，ビクター特許が開示している技術思想を前提とした
うえで，諸隈特許の実施例図にあるような，あるいはこの図から容易に解釈できる
範囲での権利を有するにすぎないものと解さざるを得ない。
        イ　本件特許は，諸隈発明の利用発明ではない。すなわち，本件特許は，
諸隈特許の権利範囲に含まれるものではない。
            本件特許と諸隈特許は，二次元駆動光ピックアップを小型軽量化する
ことを目的としている点については同じであるが，ピックアップ装置の小型軽量化
を実現するための手段については全く別の提案をしている。本件特許は，従来技術
（ガルバノミラー駆動方式）において，ガルバノミラーの使用により機構が大型化
せざるをえなかったという不利点を，レンズを駆動するための動力源を改良するこ
とにより解消したものであって，コイルの交差部に共通の磁束を貫かせることによ
り，交差部に作用する互いに直交する力を利用してレンズを二次元方向に駆動する
方法である。これに対し，諸隈特許は，従来技術における，対物レンズを二方向に
駆動するための個別の支持・駆動機構を中間機構を介して対物レンズに連結するた



め小型軽量化が困難であるという問題点を，対物レンズと，これを２方向に電磁駆
動するためのそれぞれのコイルとを一体的に構成した対物レンズにともに固定する
という方法で解消したものである。
            諸隈特許の特許請求の範囲には「対物レンズと・・・コイルとを対物
レンズ保持体に対し一体的に固定し・・・」と記載され，本件特許もこれに含まれ
るような表現になっている。しかし，特許法７０条２項において「前項の場合にお
いては，願書に添付した明細書の特許請求の範囲以外の部分の記載及び図面を考慮
して，特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」と定めら
れており，諸隈特許の「・・・一体的に固定し・・・」の意義については，実施例
図以外には具体的記載がないから，実施例に記載されたような，「独立隔離された
磁隙によって駆動される各コイルをレンズ保持体に対して一体的に固定すること」
と解釈すべきである。本件特許は，このようなレンズの固定方法を採っていないか
ら，諸隈特許の権利範囲には含まれない。
            このように本件特許と諸隈特許の権利範囲を解釈するならば，国内の
製造各社の製品においては本件特許は使用されているが，諸隈特許は使用されてい
ないことが明らかである。
        ウ　そもそも，諸隈発明は，自然法則を無視しており，発明の名に値しな
いものである。すなわち，諸隈発明においては，トラッキング駆動時に，可動部は
フォーカシングコイルと一体となって駆動される。これでは，可動部の質量を実質
的に従来よりも増加していることになり，可動部を軽量化することにも，装置全体
を小型軽量化することにもなり得ない。自然法則上，可動部を駆動する目的の装置
において可動部の質量が大きくなれば装置全体も大きくなるのであり，諸隈発明は
自然法則を無視している。
            また，前述のとおり，従来技術としてビクター特許が存在し，その明
細書や実施例には，諸隅発明と同一のフォーカシングコイルを対物レンズに一体的
に固定するというコイルの取付方法が先行技術として記載されていると認められる
以上，諸隈発明には新規性が認められない。
            さらに，諸隈発明にかかわる技術手段は，すべて従来技術であるビク
ター特許の中に記載されており，その技術手段によって構成された装置が従来技術
によって構成されたものに比べて効果のあるものとはとても考えられないから，諸
隈発明には進歩性がない。
            このように，諸隈発明は，格別な効果もなければ，新規性，進歩性も
ないものであるから，本来特許権として存在できないはずであるにもかかわらず，
形式的に特許権となっているにすぎず，業界内ではその権利行使ができないもので
ある。
            このことは，一審被告と他社とのライセンス契約の交渉経過からも明
らかである。
        エ　諸隈特許の有効を前提としても，諸隈特許を使用しているピックアッ
プ装置は，すべて本件特許を使用しているのであるから，両特許の間には特許法上
の優劣はつけられないというべきである。
      ③　原判決は，一審被告とピックアップ製造各社との間のライセンス契約に
おいては，諸隈特許が中心的な交渉の対象となり，本件特許は重きを置かれていな
かったとして，相当な対価の算定においてこの点を重視する。しかし，相当な対価
の額の算定において重要なのは，本件特許が各社のピックアップ装置に使用されて
いるか否かということである。ライセンス契約の交渉過程で本件特許に重きが置か
れていなかったとしても，そのことをとらえて，一審原告が受けるべき利益の価額
の算定根拠の一つとすることは，正当ではない。
          原判決は，本件特許に関しては各社は実施を否定していると判示する。
          しかし，原判決も，ソニー，シャープ，アイワ，ケンウッド，ビクタ
ー，三洋電機の６社については，本件特許が使用されていることを認定している。
          原判決は，松下電器産業，パイオニア，日立製作所の各社製品が本件特
許を使用していないとし，そのことの根拠として，これらの製品は，フォーカスコ
イルとトラッキングコイルにそれぞれ別個の単独の磁束が作用するものであるか
ら，本件特許に係る本件発明の「前記交差部を貫く共通の磁束」を充足しない可能
性が高いことを挙げている。一審被告は乙第１７号証を援用するが，磁界の解析は
三次元的に行わなければならないのに（甲第１９号証参照），乙第１７号証記載の
磁界の解析は二次元的に行われているから，乙第１７号証の記載内容は誤りであ
る。これらの製品のヨークの三次元構造を対象に解析するならば，フォーカスコイ



ルとトラッキングコイルの交差部を貫く共通の磁束が存在することは明らかである
から，これらが本件発明の特許請求の範囲である「前記交差部を貫く共通の磁束」
を充足することは疑いない。したがって，上記各社の製品にも本件特許が使用され
ていると認められるから，原判決の上記判示は誤っている。
      ④　原判決は，本件発明の特許出願手続においてされた補正は明細書の要旨
を変更するものと判断される可能性が否定できないとし，一審被告も同旨の主張を
する。しかしながら，控訴人が被控訴人に譲渡したのは特許権ではなく発明であ
る。本件特許に関する補正は，被控訴人特許担当者が発明者である控訴人に無断で
行ったものであり，仮に誤った補正を行ったことにより本件特許が無効になる可能
性が否定できない状態になったとしても，発明者の権利が損なわれることはない。
また，本件発明は特許庁によって特許性を肯認され，これを無効とする審判はいま
だになされていないから，本件特許が無効になる可能性は極めて低い。
          また，一審被告は，対物レンズを電磁駆動方式によって駆動する技術は
本件発明の特許出願前の公知技術（実開昭４９－３５２０１（乙第１３号証添付資
料）以下「ソニー考案」という。），特開昭５１－１１４１０２（乙第３２号証添
付資料，ビクター特許））であるから，本件特許は無効事由を有し，これに基づく
権利行使は事実上不可能である旨主張する。
          しかし，ソニー考案は，アナログプレーヤーのトーンアームの駆動に関
するものであり，ビクター特許は，可動コイル５３を通る磁束とフォーカシングコ
イルを通る磁束とがヨーク５６によって分断されており，本件特許請求の範囲であ
る「共通の磁束」があるとはいえないから，ソニー考案及びビクター特許をもっ
て，本件特許の電磁駆動方式が公知のものであるということはできない。一審被告
の主張は失当である。
      ⑤　一審被告は，一審原告は「単にリレーレンズを動かす」という，発明と
しては，未完成で，具体性に欠ける提案書（乙第２１号証）を作成しただけで，そ
の後は全く関与しておらず，補正を経て最終的に特許査定された本件特許に係る発
明には一審原告が提案したアイデアに基づく構成は含まれておらず，本件発明は，
一審被告に何らの利益をももたらすものではなかった旨主張する。
          しかしながら，一審原告が提案したアイデアには，可動レンズを小型軽
量化すること（技術思想Ａ）と電磁駆動方式によるレンズの駆動方法（技術思想
Ｂ）の双方が含まれていた。一審原告の提出した提案書には技術思想Ａについてし
か書かれていないが，これは，提案書の提出段階で，技術思想Ａ，Ｂのいずれがよ
り重要な概念であるか迷いが生じたことと，技術思想Ｂに関する図面の作成にかな
り時間がかかりそうだということがわかったので，とりあえず技術思想Ａについて
だけ先に出願し，レンズの駆動方法である技術思想Ｂについては，図面が出来上が
り次第，別に出願することにしたためである。一審原告は，昭和５２年１１月下旬
ころに行われた一審被告特許部担当者との面接の際，上記出願意図と，技術思想
Ａ，Ｂの内容等を乙第２１号証の提案書を用いつつ説明し，技術思想Ａと技術思想
Ｂを別個の出願とすることについて特許部担当者の同意を得た。ところが，その
後，特許部担当者から技術思想ＡとＢとを一括して出願すべきであるとの方針を伝
えられたため，一審原告は，レンズの駆動を電磁駆動方式によって行う実施例の図
面（本件特許の当初明細書（乙第１２号証添付書類甲第２号証）の第４図，第５
図，本件明細書（原判決添付特許公報一参照）の第１図，第２図）を作成し，同年
１２月ころ，特許部担当者に他の資料や口述説明とともに手渡した。上記図面は，
いずれも特許部担当者が弁理士と相談のうえ作成したものであるとし，本件特許に
係る発明は，補正により，一審原告のアイデアを完全に放棄した構成からなるとす
る一審被告の主張は，事実に反する。
          そもそも，一審被告は，一審原告の提案書（乙第２１号証）記載のアイ
デアではなく，本件特許に係る発明自体を一審原告から譲り受けたことを認めてお
り，一審原告が同発明をしたものとして，出願時報償金，登録時報償金，Ｓ賞表彰
とその報償金，実施料収入時報償金をすべて一審原告一人に独占させ，またその旨
の記事を一審被告の社報に掲載している。そして，一審被告は，本件訴訟の一審に
おいて，第１回口頭弁論期日から第２０回口頭弁論期日までは，一審原告が本件特
許に係る発明をした事実を何ら異議を留めることなく認めていたのであるから，一
審被告の上記主張は自白の撤回に該当し許されないというべきである。
      ⑥　一審被告は，本件発明はいかなる観点から見ても一審被告に何らの利益
をももたらさなかった旨主張する。しかし，一審被告は，本件発明を本件特許に係
るものを含めて７件に分割して出願し，その結果，本件特許を含めて６件が特許を



受けて登録されている。この分割出願をするには相当の費用がかかっているはずで
あり，一審被告が，そのような多額の費用をかけてまで本件発明を７件に分割して
出願したという事実は，一審被告が本件発明を極めて重視していたことを示すもの
である。
          また，分割後の特許のうち特公平４－４７９００（甲第４５号証）のも
のは，特許請求の範囲から「交差部を貫く共通の磁束」の要件が削除されており，
この分割により取得した特許権によれば，原審で「交差部を貫く共通の磁束」の要
件を充足しないため本件特許を使用していないとされた松下電器産業，パイオニア
及び日立製作所の製品並びに当審において一審原告が証拠として提出した製品中，
アイワ（検甲第１０号証），三洋電機（検甲第１７号証）の各社製品についても，
共通の磁束の存在の有無を問題にするまでもなく，本件発明に係る特許を使用して
いることが明らかである。
          さらに上記公報には，諸隈特許には装置が大型になる欠点があるとの指
摘がされており，このような欠点を有する諸隈特許が光ピックアップの基本特許で
あるとの主張は誤りであり，本件特許こそが基本特許であるというべきである。
    (3)　一審被告の貢献度について
        原判決は，本件発明がされるについて一審被告が貢献した程度を９５％と
認定する根拠として２点（４８頁１行ないし５行）を挙げている。
        しかしながら，原判決が挙げる２点はいずれも事実に反するから，一審被
告の貢献度が９５％にも及ぶとした原判決の認定は失当である。
        以下の事情の下では，一審被告の貢献度は６０％を超えないというべきで
ある。
      ①　一審被告は，特許出願，管理業務を使用者の貢献度とするようである
が，これらは発明が譲渡された後の通常業務であり，特許法３５条４項にいう貢献
度とはかかわりがない。
      ②　本件発明がされた時点での一審原告の職位は，最下級の役職である主任
研究員であった。
      ③　一審原告は，光ピックアップの開発担当者ではなかった。
    (4)　消滅時効の成否について
        一審被告は，特許法３５条３項の規定に基づく対価支払請求権の消滅時効
は特許権等の譲渡がなされたときから進行する旨主張する。
        しかしながら，一審被告が，本件発明の譲受けに対する対価を被告規定に
基づき分割して支払ったことには争いがないから，一審原告の対価支払請求権の消
滅時効の起算日を最終の分割支払日（平成４年１０月１日）とすべきは当然であ
る。
  ２　当審における一審被告の主張の要点
      原判決は，本件発明譲渡の対価は２５０万円が相当であるとした。しかし，
原判決のこの判断は，法３５条４項の規定についての誤った解釈の下に，かつ，誤
った事実認定の下に，なされたものである。
    (1)　被告規定の性質について
      ①　原判決は，被告規定は一審被告が一方的に定めたものであるから，個々
の譲渡の対価について一審原告がこれに拘束される理由はない旨判断している。
          しかしながら，従業者等は職務発明について特許権等を使用者等に譲渡
する旨を規定するとともに，使用者等が従業者等に支払う対価の額をも規定する規
則（法３５条３項にいう「勤務規則その他の定」）を定めることは，わが国のほと
んどすべての大企業が行っていることである。すなわち，多数の発明等について使
用者等が受けるべき利益の額及び発明がされるについて使用者等が貢献した程度を
個別的に算定することは事実上不可能であるうえ（発明等が現実に利益をもたらす
のは，特許出願あるいは特許権付与から数年あるいは数十年後であるのが通例であ
ることを想起すべきである。），たまたま在籍した部署等によって従業者間に不公
平をもたらすことなどを防がなければならないから，職務発明に関する「勤務規則
その他の定」は大企業の特許管理に必須のものである。そして「勤務規則その他の
定」は，特許権等譲渡の対価の額に関するものも含めて，使用者等が従業者の同意
なしに定め得ることは判例及び学説において全く異論のないところである。原判決
は，被告規定は一審被告が一方的に定めたものであるから個々の譲渡の対価につい
て一審原告がこれに拘束される理由はない旨説示するのみで，ほかに合理的な理由
を説示することなくその効力を否定したものであって，到底容認することができな
いものである。



          原判決のように解すると，職務発明の譲渡に対しては，いったん社内規
定により支払われても，別段の請求があれば，常に，更に何らかの「相当の対価」
の額を当該従業員に支払わなければならないということになり，譲渡は有効だが，
対価はいつまでも定まらず，請求の危険にさらされることになる。このような結論
をもたらす処理は，現在の企業内の発明及びその実施の実態とあまりにもかけ離れ
たもので，到底とり得ないところであるとともに，同様の処理をすべての発明につ
き適用するとなると，その影響の及ぶところは，一審被告にとどまらず，日本企業
の多くは発明の取扱いに窮し，特許管理は崩壊し，技術立国を標榜する日本経済に
も重大な影響を及ぼすことになる。
      ②　一審原告は，一審被告に対し，会社の就業規則その他の諸規程の遵守を
誓った誓約書（乙第１０号証）を提出しており，被告規定について包括的な同意を
していることは明らかである。また，一審原告は，被告規定による報償金を数回に
わたり異議なく受領しているから，被告規定に同意したものとみなすべきである。
      ③　「勤務規則その他の定」において定められている特許権等譲渡の対価の
額が著しく不合理であるときは，規則外の対価を請求し得ると考える余地がないと
はいえない。しかしながら，被告規定が定める特許権等譲渡の対価の額は，他の大
企業の職務発明に関する規則と比較して何ら遜色のないものである。被告規定にお
ける出願補償及び登録補償は，発明等がもたらすべき利益が考慮されない一律の額
であるのに対して，工業所有権収入取得時報償はいわば報奨的な性格のものである
から，発明等が一審原告に対して全く予想外の膨大な利益をもたらしたときに限り
規定外の報奨を行うことには合理性があり得る。しかし，本件発明が全く無価値の
ものであり，このような特別の事情が認められないことは後記のとおりである。
    (2)　本件特許に係る発明により一審被告が受けるべき利益の額について
        原判決は，本件特許に係る発明により一審被告が受けるべき利益の額を５
０００万円と認定しているが，誤りである。実際には，本件特許にかかる発明によ
って一審被告が受けるべき利益は全くなく，ゼロである。
      ①　判決が利益計算の基としたライセンスに対するロイヤルティは，すべ
て，コンパクトディスクプレーヤーのピックアップ装置を小型化するための画期的
発明である諸隈発明（フォーカシングコイルとトラッキングコイルとを対物レンズ
保持体の近くで一体的に固定し，これらのコイルと対物レンズが一体となってフォ
ーカシング方向とトラッキング方向とに移動する構成を持った情報検出ヘッド）の
特許に対するものである。一審被告を権利者とするライセンス契約には，諸隈特許
のほかに，本件特許を含む特許等（主な収入源となったソニーとのライセンス契約
については，６２１件に及ぶ。）が含まれているが，諸隈特許以外の特許等は，全
部一括して無償で，ソニーの同種特許とのクロスライセンスの対象として追加され
たものにすぎない。
          諸隈特許に対するロイヤルティの支払と離れて，本件特許のみに対する
ロイヤルティを支払うことに応じたライセンシーは，皆無である。そして，諸隈特
許の特許期間終了後，本件特許に対するものとして，実施料の支払に応じた会社は
一社もない。これらの事情からすれば，本件特許の存否によりロイヤルティの額が
増減することはないということができる。
          一審原告は，諸隈特許の価値についてもうんぬんする。しかし，そもそ
もここで問題なのは，諸隈特許の客観的な価値ではなく，むしろ一審被告とライセ
ンス交渉を行った企業の諸隈特許に対する認識である。現在までに契約に基づきロ
イヤルティが支払われたのは諸隈特許に対してであって，これらの契約において他
の特許はすべて無償のクロスライセンスの対象にすぎなかったことは，過去の確定
した事実である。
      ②　一審原告が提案書（乙第２１号証）をもって提案したのは，対物レンズ
は固定し，対物レンズの前に軽量のリレーレンズを配置してこれを駆動するという
アイデアのみであり，リレーレンズをどのようにして駆動するかについてのアイデ
アは示されていなかった。これを受けた一審被告の特許部担当者は，一審原告のア
イデアは，具体性に乏しくこのままでは特許が認められないと考えて，特許事務所
の弁理士との打ち合わせの過程で，これにリレーレンズの駆動を電磁駆動方式によ
って行う技術及びそのための具体的な回路や回路配置図等を追加し，特許出願をし
た（乙第２３，第３１号証）。この出願について，一審被告の事業部は，対物レン
ズに加えてリレーレンズを配置しこれを駆動する構成が極めて複雑なものにならざ
るを得ず，これでは，コンパクトディスクプレーヤーの小型化が困難であると考え
たため，審査請求を行わなかった（乙第２３号証）。しかしながら，一審被告の特



許部は，ピックアップ装置のレンズの駆動を電磁駆動方式によって行う技術には進
歩性があると判断して，上記出願のうち「リレーレンズを駆動する」という一審原
告のアイデアを完全に放棄し，発明の特徴をピックアップ装置のレンズを電磁駆動
方式によって二次元方向に駆動する構成に絞る補正を行うことによって，特許を受
けることに成功したのである（乙第２３，第２４，第３０，第３１号証）。
          以上の経過から明らかなように，一審原告が本件特許の出願に関与した
のは，単にリレーレンズを動かすという，発明としては未完成で，具体性に欠ける
提案書を作成するまでだけで，その後は全く関与しておらず，最終的に特許査定さ
れた本件特許には，一審原告のアイデアは全く含まれていない。一審原告は，上記
提案書のみならず図面，メモ，口述等により提案したと主張するが，この主張は事
実に反し，現にこれを裏付ける立証はない。
      ③　上記経緯からすると，本件特許においては，電磁駆動方式によって駆動
する対象が，出願当初の構成ではリレーレンズに限定されていたのに対して，補正
後の構成では対物レンズも含まれることになるから，右補正は明細書の要旨を変更
するものとされ，これに伴い，本件特許は無効と判断される蓋然性が極めて高い。
          また，対物レンズを電磁誘導方式によって駆動する技術は本件発明の特
許出願前の公知技術（ソニー考案及びビクター特許）であるから，この点からも，
本件特許は無効と判断される蓋然性が極めて高い。
          このような無効理由が存在することが明らかな特許権に基づき差し止め
等の権利行使を行うことは権利濫用に当たる（最高裁第三小法廷平成１２年４月１
１日判決）。したがって，本件特許は無価値で，これに基づく権利行使は事実上不
可能であるというべきである。
      ④　一審原告は，本件発明につき特許を受ける権利を一審被告に譲渡した後
の本件特許の分割出願等の一審被告の対応に関し縷々主張する。しかしながら，従
業員から譲渡を受けた後は，当該発明をどのように扱うかは一審被告の決定する事
柄である。本件特許の分割についても，もともと一審原告が提案したアイデア以外
のところが分割出願の大部分であって，このような分割も，会社の独自の判断で当
然行い得るものである。これらの分割特許も，前記のクロスライセンスの対象に含
まれていたが，その有無によってロイヤルティの額が影響を受けることはなかっ
た。
          なお，一審原告は，前記分割出願による特許の侵害品の存在について主
張している。しかし，これら分割特許の本が本件特許である以上，前記のとおり，
本件特許が無効原因を有すること，既契約の相手とは無償ライセンスの対象とされ
ているためこれを理由に法律的に新たな請求はできないこと，一審原告自身がした
発明（本件発明）は誰も使っていないことからして，分割特許の存在が相当の対価
額の算定に影響することはあり得ない。
      ⑤　本件発明については，これに対応する外国特許はない。ロイヤルティ収
入は国外生産をそのまま国外販売するものが半数を超えており，これについては，
本件特許とは関係がない。
    (3)　一審被告の貢献度について
        原判決は，本件発明がされるについて一審被告が貢献した程度を９５％と
認定している。
        しかしながら，一審被告が一審原告に給与を支払ってその生活を保障する
とともに，本件発明の創案に必要な一切の物的・人的便益を提供したのに対して，
一審原告は，不成功についてリスクを負うことなく技術の創案に専念できた。
        まして，前記のように本件特許に基づく権利行使は事実上不可能であるう
え，特許された本件発明には一審原告が提案したアイデアに基づく構成は全く含ま
れていないのであるから，たとい５％にもせよ一審原告の寄与を認めた原判決の認
定は失当である。
    (4)　消滅時効の成否について
        原判決は，一審原告が工業所有権収入取得時報償を受領した平成４年１０
月１日以前は一審原告が相当対価請求権を行使することは現実に期待し得ない状況
であった旨説示して，一審原告の対価支払請求権の時効消滅を否定している。
        しかしながら，法３５条３項の規定に基づく対価支払請求権の消滅時効が
特許権等を譲渡した時から進行することは判例上異論がないから，原判決の右判断
は誤りである。
第３　当裁判所の判断
      当裁判所も，一審原告の本訴請求は，原判決の認容した限度で理由があると



判断する。その理由は，次のとおり付加するほかは，原判決の事実及び理由の「第
三　争点に対する判断」欄記載のとおりであるから，これを引用する。
  １　被告規定の性質について
      特許法は，その３５条３項で「従業者等は，契約，勤務規則その他の定によ
り，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又
は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払を受ける権利を
有する。」と定めている。
      一審被告は，使用者等は，上記条項にいう「勤務規則その他の定」によっ
て，職務発明に係る特許権等の使用者等に対する承継等だけでなく，特許権等の承
継等の「相当の対価」の額も，従業者等の同意なしに，一方的に定め得る旨主張す
る。
      しかしながら，使用者等は，職務発明に係る特許権等の承継等に関しては，
同項の，「勤務規則その他の定」により，一方的に定めることができるものの，
「相当の対価」の額についてまでこれにより一方的に定めることはできないものと
解するのが相当である。
      上記条項は，職務発明に係る特許権等の承継等を生じさせるものとして，従
業者等の意思を必須の要素とする「契約」と並んで，従業者等の意思を要素としな
い「勤務規則その他の定」を明確に定めているから，使用者等が，従業者等の意思
いかんにかかわらず，「勤務規則その他の定」により，一方的に承継等を生じさせ
ることは，文言上，明らかである。しかし，同条項の「契約，勤務規則その他の定
により」がかかるのが，「承継させ」，「設定する」のみであることは，構文上明
らかというべきであるから，同条項の文言を、一審被告の上記解釈の根拠とするこ
とは不可能である。同条項は，「従業者等は，・・・承継させ，・・・設定したと
きは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。」として，従業者等は，その意思
によるにせよ，その意思に反してであるにせよ，職務発明に係る特許権等の承継等
があったときには，「相当の対価」の支払を受ける「権利」を有することを明瞭に
定めている。このように，従業者等に「権利」として支払を受けることの認められ
た「相当の対価」の具体的な額を，当該権利に関する義務者である使用者等が一方
的に定め得るとすれば，それは，法律上，むしろ異様な状態というべきである。
      上記条項を，同条１項（「使用者，法人，国又は地方公共団体（以下「使用
者等」という。）は，従業者，法人の役員，国家公務員又は地方公務員（以下「従
業者等」という。）がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し，かつ，その発明
をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属す
る発明（以下「職務発明」という。）について特許を受けたとき，又は職務発明に
ついて特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは，そ
の特許権について通常実施権を有する。」）及び４項（「前項の対価の額は，その
発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等
が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」）の規定と併せて読めば，同
条の立法の趣旨は，従業者等の職務発明についての特許権等が本来従業者等に帰属
するものであることを明らかにしてこれを出発点としつつ（同条１項），使用者等
と従業者等との利益を衡量したうえで，職務発明に係る特許権等の帰属自体につい
ては，これを当事者間の合意に委ねるのみでは，使用者等の利益保護が不十分であ
るとの見地から，使用者等が，従業者等の同意なしに，「勤務規則その他の定」に
より，職務発明に係る特許権等を使用者等に承継等させることができるものとした
うえで，しかし，その場合には，従業者等は，「相当の対価」の支払を受ける「権
利」を取得するものとして，従業者等の利益保護を図り，使用者等と従業者等との
間の利害を合理的に調整しようとすることにあることが，明らかである。使用者等
が，一方的に，特許権等譲渡の対価を定めることができ，従業者等がその定めに拘
束されるとしたのでは，使用者等の利益に偏し，上記立法趣旨に反することは論ず
るまでもないところである。また，同条の上記立法趣旨に照らせば，特許法３５条
３項，４項を強行規定と解すべきことも，当然というべきである。
      現に多数の企業がその職務発明規定において定めているように（乙第１，第
３４，第３６号証），使用者等が，画一，公平な事務処理の観点から，あるいは，
特許を受ける権利が特許登録されるまでに時間を要し，承継等の時点で相当の対価
を算出するのが困難である等の理由から，あらかじめ「勤務規則その他の定」によ
り，職務発明に係る特許権等の承継等の相当の対価につき，出願補償，登録補償，
工業所有権収入取得時補償等に分けるなどしつつ，その算定基準や支払時期等を定
めておくことが許されることはいうまでもない。そして使用者等によって定められ



たところが特許法３５条３項，４項の趣旨に照らして合理的であり，具体的な事例
に対するその当てはめも適切になされた場合には，それにより従業者等は「相当の
対価」の支払を受けることになるであろう。しかしながら，上記のとおり，特許法
３５条３項，４項は，強行規定であるから，上記定めが，これらに反することがで
きないことは明らかである（就業規則に関する労働基準法９２条１項参照）。した
がって，上記定めにより算出された対価の額が，特許法３５条３項，４項にいう相
当の対価に足りないと認められる場合には，従業者等が対価請求権を有効に放棄す
るなど，特段の事情のない限り，従業者等は，上記定めに基づき使用者等の算出し
た額に拘束されることなく，同項による「相当な対価」を使用者等に請求すること
ができるものと解すべきである。
      一審被告は，このような解釈は，職務発明の譲渡に対しては，いったん社内
規定により支払われても，別段の請求があれば，常に，更に何らかの「相当の対
価」の額を当該従業者等に支払わなければならないということになり，現在の企業
内の発明及びその実施の実態とあまりにもかけ離れたもので，到底採り得ないもの
であり，このような事情の下では，日本企業の多くが発明の取扱いに窮し，特許管
理の崩壊をもたらすことになる旨主張する。しかしながら，上記解釈を採用したか
らといって，別段の請求があれば，常に更に支払わなければならないことになるわ
けではない。上記のとおり，社内規定が特許法３５条３項，４項に照らして合理的
であり，かつ，具体的事例に対するその当てはめも適切になされたときには，それ
により，従業者等が相当な対価の支払を受けることになるからである。一審被告の
主張は，結局のところ，使用者等が相当の対価の上限を任意に定めることができ，
特許法３５条４項に基づき算出される相当の対価が，規定で定めた上限を超える場
合であっても，規定を超える額の請求を制限できるとするものであって，明らかに
上記強行法規に反する主張である。一審被告が主張するように，日本企業の多くが
これまで社内規定により相当の対価の額を一方的に定め，どのような場合にもそれ
以上の請求はできないとしていた実態があるとしても，それは，強行法規に違反す
る取扱いが事実上行われてきたことを示すにすぎず，そのことは，何ら，上記解釈
を採ることの妨げとなるものではない。    
      一審被告は，一審原告が，就職時に，会社の就業規則その他の諸規程の遵守
を誓った誓約書（乙第１０号証）を提出しており，これにより被告規定について包
括的な同意をした旨主張する。しかし，特許法３５条３項，４項が強行法規である
ことに照らせば，上記誓約書の提出によって，個々の職務発明についての対価の額
につき何らかの合意がなされたとか，対価請求権を放棄したものということができ
ないことは明らかである。また，一審被告は，一審原告が，被告規定による報償金
を数回にわたり異議なく受領しているから，被告規定に同意したものとみなすべき
である旨主張する。しかしながら，一審原告が被告規定による報償金を数回にわた
り異議なく受領したとの事実自体では，その余の対価の請求権を放棄する意思を表
示したとまでは認めることができず，上記事実によって放棄の意思が表示されたと
するためには，そのような評価を許す根拠となる特別の事情が必要であるというべ
きであるのに，同事情に該当すべき事実は，本件全証拠によっても認めることはで
きない。したがって，上記報償金受領の事実は，一審原告がその余の対価を請求す
ることの妨げとなるものではないというべきである。
      一審被告の主張は，採用することができない。
  ２　本件における「相当な対価」について
    (1)　本件発明により一審被告が受けるべき利益の額について
      ①　一審原告は，現実に製造販売されているコンパクトディスクプレーヤー
のほとんどすべてが本件発明の構成を採用しており，コンパクトディスク関連書籍
に記載されている光ピックアップの図において，本件特許を用いたものが記載され
ているとして，本件発明により一審被告が受けるべき利益の額を，コンパクトディ
スクプレーヤーの国内総生産額を基準として算定すべきである旨主張する。
          しかしながら，仮に，現実に製造販売されているコンパクトディスクプ
レーヤーのほとんどすべてが本件発明の構成を採用し，かつコンパクトディスク関
連書籍に本件特許を用いたものが記載されていたとしても，後に述べる各事情の下
では，そのことから，直ちに，コンパクトディスクプレーヤーの国内総生産額が，
一審被告の実施料収入等の「受けるべき利益」の算定に機械的に結び付くものでは
ないことは明らかというべきである。
      ②　諸隈特許が原判決別紙各社製品目録記載のピックアップ各社の各製品に
使用されていることは当事者間に争いがない。



          一審原告は，諸隈特許について，これは，自然法則を無視したもので，
発明とはいえず，かつ，ビクター特許との関係で新規性，進歩性を欠くという無効
原因を有するから権利行使ができないものである，仮に無効な特許でないとして
も，ビクター特許との関係で，実施例に限定して解釈されるべきである旨主張す
る。
          証拠（甲第４，第５号証，乙第３２，第３５，第３７号証）及び弁論の
全趣旨によれば，以下の各事実を認めることができる。
            諸隈特許出願のころ，光ピックアップ装置において，従来技術では，
光ビームを補助レンズ（リレーレンズ），反射鏡（ガルバノミラー）及び対物レン
ズを通してディスク面上に集光し，ディスクを透過する光又は反射する光の強度を
光検出器で検出し，ディスク面に記憶した電気的出力信号として取り出す際に，光
ビームの収束光を正確に位置合わせするための微調整を，誤差信号検出器により検
出された誤差信号に基づき，対物レンズ及びガルバノミラーを操作して行っていた
ため，装置の機構が複雑となるとともに対物レンズとして大型，高性能のものが必
要となり，全体として小型，軽量に構成することが困難であるという問題点があっ
たこと，
            ガルバノミラーを使用せず，対物レンズをフォーカシング方向とトラ
ッキング方向の二方向に移動させる装置（ビクター特許）も提案されていたもの
の，二方向に駆動するため，それぞれ別個の支持，駆動機構を設けて対物レンズと
中間機構を介して連結したものであるから，部品点数が多くなるとともに，対物レ
ンズを含む可動部分の重量が大となって情報検出ヘッドを小型，軽量に構成するこ
とが困難であるという問題があったこと，
            この課題を解決するため，諸隈特許のうち，特公昭６２－５５２１８
号の特許は，対物レンズの保持体の近くにフォーカシングコイルとトラッキングコ
イルとを一体的に固定し，これらフォーカシングコイルとトラッキングコイルとが
対物レンズと一体となって二方向に移動するようにすることにより，対物レンズと
これを駆動する部材を連結する中間部材を不要とし，部品点数を減少させることに
よって，情報検出ヘッドを小型に構成することを可能にするとともに，電磁駆動さ
れる可動部分がフォーカシングとトラッキングの二方向とも同一の対物レンズ保持
体であることにより，弾性支持部材をそれぞれ別個に設ける必要がなく，簡潔に構
成することを可能にしたこと，
            諸隈特許のうち，特公昭６２－５５２１９号は，同様の装置につき，
一体に形成した弾性支持部材を強調したものであること
          一審原告は，諸隈特許においては，可動部の質量を実質的に従来よりも
増加させており，可動部を小型化することも，装置全体を小型軽量化することにも
ならないと主張する。しかしながら，上記認定によれば，諸隈特許の構成をとるこ
とにより，可動部の質量自体は大きくなることがあり得るとはいえ，部品点数を減
少させることにより装置全体の小型軽量化が図られているということができるか
ら，諸隈発明につき，自然法則を無視しているとか発明ではないとすることはでき
ない。
          また，一審原告は，ビクター特許に照らすと，諸隈特許は新規性，進歩
性に欠ける旨主張する。しかしながら，証拠（甲第４，第５号証，乙第３２，第３
７号証）によれば，諸隈特許は，いずれも，原出願である特願昭和５０-１３０５２
８（昭和５０年１０月３１日出願）の分割に係る特許であること，ビクター特許の
出願は昭和５０年４月１日，出願公開は昭和５１年１０月７日であることが認めら
れ，上記認定事実によれば，ビクター特許は，諸隈特許の原出願の先願に当たるに
すぎないことが認められ，また，分割出願の出願日は原出願の日まで遡及する（特
許法４４条２項）から，ビクター特許は，分割出願である諸隈特許との関係でも先
願に当たるにすぎないことになる。そうすると，諸隈特許は，ビクター特許の存在
を理由に特許法２９条の規定する新規性，進歩性を否定されることはなく，ビクタ
ー特許の存在を理由に特許性を否定されるのは，同特許の願書の最初に添付した明
細書又は図面に記載された発明と同一である場合に限られることになるのである
（特許法２９条の２）。そして，前記認定のとおり，ビクター特許においては，可
動コイルを対物レンズに支持するための弾性支持部材を設けている点において諸隈
特許と相違することが明らかであるから，ビクター特許に係る発明が諸隈発明と同
一であるとは認めることができず，ビクター特許を理由に諸隈特許に無効原因があ
るとする一審原告の主張は採用することができない。他にも諸隈特許に無効原因が
あることが明白であることを認めるに足りる証拠はない。一審原告は，諸隈特許が



その実施例に限定されるべきであるとも主張するが，上記説示に照らし採用するこ
とができず，他に上記主張を採用するための根拠となる事実を認めるに足りる証拠
はない。
          当事者間に争いのない事実及び証拠（甲第４，第５号証）によれば，本
件特許は，諸隈発明の，対物レンズの保持体の近くにフォーカシングコイルとトラ
ッキングコイルとを一体的に固定し，これらフォーカシングコイルとトラッキング
コイルとが対物レンズと一体となって二方向に移動するようにするとの構成を前提
としたうえで，フォーカシングコイル及びトラッキングコイルの一部が，ほぼ直交
状態で交差するように両コイルをレンズに固定し，上記交差部を共通の磁束が貫く
ようにする構成をとることによってピックアップ装置の小型化を図ったものである
ことが認められる。上記事実によれば、本件特許は諸隈発明の利用発明であるとい
うことができる。
      ③　一審原告は，一審被告とピックアップ製造各社との間のライセンス契約
において，諸隈特許が中心的な交渉の対象となり，本件特許は重きを置かれていな
かったことを，一審被告が受けるべき利益の価額の算定根拠の一つとすることは正
当ではない旨主張する。しかしながら，ライセンス契約の締結過程において，重き
を置かれ，実施料支払の根拠とされた特許と，そうでない特許との間で，使用者等
にもたらす利益に差異が生じることは当然であり，両特許の間に差異を設ける合理
的理由がないことが明らかであるといった特段の事情がない限り，ライセンス契約
の過程で重きを置かれた事実を使用者等が受けるべき利益の算定根拠とすることは
正当である。本件においては，後記の事情を総合すると，諸隈特許と本件特許との
間に差異を設けることには，合理的理由があるというべきである。
      ④　当事者間に争いのない事実及び証拠（乙第１２，第２２号証）によれ
ば，本件特許の原明細書における特許請求の範囲，発明の詳細な説明においては，
対物レンズを固定し，リレーレンズを駆動してフォーカシング及びトラッキングを
行うことを内容とする記載のみがなされ，添付の図面もそれに対応するものであっ
たのが，その後の補正により，特許請求の範囲及び発明の詳細な説明中の「リレー
レンズ」が「レンズ」とされ，図面についても，対物レンズを固定しリレーレンズ
を駆動することを示す図が削除されたことが認められる。上記認定事実によれば，
本件特許については，出願当初の明細書においては対物レンズを固定し，リレーレ
ンズを駆動するものとされていたのが，手続補正により，当初明細書には記載のな
かった対物レンズを駆動する構成を含むものとされたものであることから，上記補
正は，要旨変更に当たることがほぼ確実であり，本件特許は，その出願日が補正の
日まで繰り下げられることにより，上記明細書の記載との関係等で，無効事由があ
る蓋然性が極めて高いというべきである。なお，このこととの関連では，証拠（乙
第１２，第２３号証）及び弁論の全趣旨によれば，パイオニアは，平成７年８月４
日，本件特許につき，上記要旨変更等を理由として，無効審判を申し立てたこと，
その後，同年１２月に，一審被告とパイオニアとの間でクロスライセンス契約が締
結されたため，上記無効審判が取り下げられたことが認められる。
          このように本件特許に無効事由が認められる蓋然性が極めて高いことに
照らすと，一審被告が，ライセンス契約締結にあたり，本件特許に重きを置かなか
ったことが不合理であるとはいえない。一審原告は，一審被告が，本件発明を本件
特許を含め７件に分割して出願し，うち６件が登録されたこと（甲第４２ないし第
４７号証）は，一審被告が，実際には，本件発明を極めて重視していたことを示す
ものである旨主張する。しかしながら，少なくともライセンス契約締結との関連で
は，上記分割出願の事実だけから直ちに，一審被告が本件発明を重視していたと認
めるには足りないものというべきである。
          上記分割に係る特許で登録されたもののうち，１件（甲第４２号証）
は，各社製品に採用されていないリレーレンズを駆動するものであること，本件特
許を除くその余の分割に係る特許（甲第４３ないし第４６号証）は，いずれも特許
請求の範囲にいう「レンズ」がリレーレンズと対物レンズの双方を含む上位概念と
して記載されていると解されるため，本件特許と同様に無効とされる蓋然性が極め
て高いと認められること，現に，一審被告と他社とのライセンス契約において中心
的な交渉の対象とされたのは，諸隈特許であったことなどに照らすと，本件特許に
上記分割に係る特許が加わることによって，本件発明により使用者等が受けるべき
利益額の算定に格別の影響が及ぶものと解することはできない。
          なお，一審被告は，本件特許に係る発明は，公知技術であるソニー考案
及びビクター特許から容易に推考し得るもので，本件特許は，無効事由を有する旨



主張する。しかし，上記考案及び特許があることのみでは，本件特許が，上記無効
事由を有することが明白であるとは認められないから，一審被告の主張を採用する
ことはできない。
          また，一審被告は，本件特許には上記無効事由があるため，本件特許は
無価値で，これに基づく権利行使は事実上不可能であり，本件特許により一審原告
が受けるべき利益はない旨主張する。しかしながら，前記認定のとおり，本件特許
については，パイオニアによる無効審判申立てはあったものの，同申立ては取り下
げられ，有効な特許として存続したこと，本件特許は前記クロスライセンス契約の
対象となる特許として掲げられていたこと，当事者間に争いのない事実及び証拠
（甲第１０号証の１ないし６，検甲第１ないし第６号証の各１）によれば，原判決
別紙製品目録記載の各社製品のうち，少なくとも，三洋電機，ソニー，アイワ，ケ
ンウッド，シャープ，ビクターの各製品においては，本件特許が実施されていると
認められること，証拠（乙第２３号証）及び弁論の全趣旨によれば，三洋電機は諸
隈特許の存続期間満了後も，ライセンス契約を更新し，実施料を支払っていること
が認められること，に照らすと，本件特許が無価値で一審原告が本件特許により受
けるべき利益がないということはできない。一審被告の主張は採用することができ
ない。
      ⑤　一審被告は，一審原告の提案には，単にリレーレンズを駆動するという
アイデアが示されていたにとどまり，駆動の具体的方法についてのアイデアは示さ
れておらず，その後は，一審原告は全く関与せず，特許出願は，一審被告の特許担
当者が弁理士と打ち合わせたうえ，レンズの駆動方式及び回路配置図を追加して行
ったものであり，しかも，手続補正により，一審原告の提案内容は完全に放棄さ
れ，最終的に特許査定を受けた本件特許には，一審原告の提案内容は全く含まれて
いないから，本件特許は，本件発明について受けた特許ではない旨主張する。これ
に対し，一審原告は，レンズの駆動方法についても当初から口頭で提案しており，
回路配置図も同人が作成した旨主張する。
          一審原告の提案内容を示す書証は，陳述書を除くと，リレーレンズを駆
動するアイデアのみが記載された乙第２１号証しかなく，一審原告が駆動方式につ
いても提案し，回路配置図を作成したことを認めるに足りる証拠はない。しかしな
がら，当事者間に争いのない事実及び証拠（乙第２２号証）によれば，本件特許に
ついては，出願段階から一貫して一審原告が発明者とされ，一審被告は，一審原告
を本件発明の発明者として，出願補償，登録補償，工業所有権収入取得時報酬を支
払うなど，一貫して一審原告を本件発明の発明者として取り扱ってきたことが認め
られ，この事実に照らすと，一審被告が，本件特許に係る発明に対する一審原告の
寄与が全くないことを立証しない限り，本件特許が本件発明について受けたもので
あることを否定することはできないものと解するのが相当である。
          証拠（甲第２９号証，乙第２１，第２３，第２４，第３１号証）によれ
ば，一審原告の当初提案書には，リレーレンズを駆動する方法が記載されていなか
ったが，一審被告の特許担当者の意見で回路配置についての図面が追加され，本件
出願に至ったこと，その後，特許部の担当者を中心として，リレーレンズという限
定を外し，対物レンズを含むレンズの駆動方式へと特許請求の範囲を大幅に変更す
る手続補正を行ったことが認められるものの，これらの証拠によっては，一審原告
がレンズの駆動方式の図面作成等につき全く寄与していなかったことを認めるには
足りず，他にもこれを認めるに足りる証拠はない。
      ⑥　以上のとおり，本件発明により，一審被告が受けるべき利益についての
当事者の主張はいずれも採用することができない。
          そして，本件発明が諸隈発明の利用発明であること，各社との交渉では
諸隈特許が中心的な交渉の対象となり，本件特許及び前記分割特許には重きが置か
れていなかったこと，ソニーは諸隈特許の存続期間満了後は，実施料を支払ってい
ないこと，原判決別紙各社製品目録記載の各社製品について，諸隈発明がすべての
製品に用いられていること，本件特許及び前記分割特許（甲第４３ないし第４６号
証）には無効事由が存在する蓋然性が極めて高いこと，当初出願の発明のままで
は，各社のピックアップ装置がこれを実施していると評価することができないこと
等の諸点を総合すると，本件発明により一審被告が受けるべき利益額を５０００万
円とした原審の認定には合理性があるというべきである（民事訴訟法２４８条，特
許法１０５条の３参照）。当裁判所もこれを採用する。
    (2)　一審被告の貢献度について
        既に，(1)の⑤で認定したとおり，本件特許を本件発明について受けた特許



でないとすることはできないものの，一審原告の提案内容が，一審被告の特許担当
者を中心とした提案で大幅に変更されたものであること，前記のとおり，当初出願
の内容では，各社のピックアップ装置がこれを実施しているとはいえず，上記変更
の結果各社のピックアップ装置の一部がこれを実施していると評価できる内容にな
ったこと，本件発明が一審原告の担当分野と密接な関係を有するものであること
（乙第２３号証，弁論の全趣旨）等の事情を考慮すると，本件発明がなされるにつ
いて一審被告が使用者として貢献した程度は９５パーセントであるとした原判決の
評価には合理性があるというべきである（民事訴訟法２４８条，特許法１０５条の
３参照）。当裁判所もこれを採用する。
    (3)　以上によれば，本件発明により一審被告が受けるべき利益額５０００万円
から一審被告の貢献度９５パーセントに相当する金額を控除した，一審原告の受け
るべき職務発明の対価を２５０万円とし，同金額から既払分の２１万１０００円を
控除した残額である，２２８万９０００円を認容額とした原判決は相当である。
  ３　消滅時効の成否について
      一審被告は，法３５条３項の規定に基づく対価支払請求権の消滅時効が，特
許権等を譲渡した時から進行することは判例上異論がない旨主張する。しかし，当
事者間に争いのない事実及び証拠（甲第１号証，乙第２ないし第４，第２３号証，
第２９号証の１ないし７）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明は昭和５２年にな
され，昭和５３年１月５日に特許出願され，その後，出願の分割を経て，特許査定
を受け，本件特許及び前記分割特許として特許登録されたこと（本件特許の特許査
定は昭和６３年６月３０日，特許登録は平成元年３月１４日である。），被告規定
においては，本件発明がなされた昭和５２年当時から職務発明につき出願時，登録
時及び工業所有権収入取得時等に分けて報償を行う旨定めており，その後数回の規
定変更を経て，平成２年９月２９日改正後の規定に至るまで，同様に分割して支払
う旨が定められていたこと，一審被告は，平成２年から平成７年までの間に本件特
許及び前記分割特許を含む特許につき，数社との間でそれぞれライセンス契約を締
結し，平成２年よりソニーから実施料収入を得，加えて平成４年より三洋電機から
の実施料収入を得たこと，本件発明については，平成４年１０月１日に，上記平成
２年改正後の規定に基づき，一審原告に対し工業所有権収入取得時報償が支払われ
たことが認められる。
      以上の認定によれば，本件においては，一審原告に対し工業所有権収入取得
時報償が支払われた平成４年１０月１日までは，算定の基礎となる工業所有権収入
は必ずしも明らかでなく，一審原告が一審被告からいくらの報償額が受け取れるか
が不確定であったということができるから，同日までは，一審原告が相当の対価の
請求権を行使することは期待し得ない状況であったというべきであり，同日までは
消滅時効は進行しないと解するのが相当である。
      一審被告がその主張の根拠とする判例（大阪高裁平成６年５月２７日判決，
東京地裁昭和５８年１２月２３日判決）は，いずれも，職務発明につき「勤務規則
その他の定」がなかった事案に関するものであって，被告規定がある本件とは事案
を異にするものであって，本件には当てはまらないものであることが明らかであ
る。
      以上によれば，一審原告が本件訴えを提起した平成７年３月３日の時点にお
いて，一審原告の相当対価請求権の消滅時効が完成していなかったとした原判決は
相当であり，一審被告の主張は採用することができない。
第４　結論
      よって，原判決は相当であるから，一審原告及び一審被告の各控訴を，いず
れも棄却することとしし，訴訟費用の負担について民事訴訟法６７条，６１条を適
用して，主文のとおり判決する。
        東京高等裁判所第６民事部
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