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令和７年９月１８日判決言渡  

令和６年（ネ）第１００４０号 職務発明対価請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所平成３０年（ワ）第１３１２６号） 

口頭弁論終結日 令和７年４月２４日 

           判         決 5 

      当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり 

           主         文 

１ 原判決を次のとおり変更する。 

２ 被控訴人は、控訴人に対し、３３７８万９１２４円及びこれに対

する平成２９年１２月１５日から支払済みまで年５分の割合による10 

金員を支払え。 

３ 控訴人のその余の請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は、１、２審を通じてこれを２０分し、その１を被控訴

人の、その余を控訴人の各負担とする。 

５ この判決は、第２項に限り仮に執行することができる。 15 

           事 実 及 び 理 由 

本判決において用いる主な略語は、原判決において定義されたものも含め、次の

とおりである。また、本判決において、証拠を摘示する場合、特に記載しない限り、

枝番を含むものである。 

原告      控訴人Ｘ 20 

被告      被控訴人ソニーグループ株式会社 

本件特許    原判決別紙１「特許目録」記載１日本特許の⑴～⑻、同記載

２米国特許の⑴～⑽の各個別の特許をいい、それぞれ同目録記

載の番号に従い「本件特許１－１」などとして特定する。 

本件各特許   原判決別紙１「特許目録」記載の各個別の特許の総称 25 

本件各発明   本件各特許に係る発明を総称したもの 
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本件発明    本件特許に係る発明をいい、前記番号で特定された本件特許

にその請求項の番号を付して「本件発明１－１－１」などとい

う。 

本件構成要件３ 「Ｄ／Ａ変換により生成されたアナログ信号に対して所定の

変換処理を施す際の処理順序に関する特定事項」を構成要件と5 

して規定したもの 

本件構成要件４ 「記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報」とすることを構

成要件として規定したもの 

本件リスト   規格団体又は被告が作成したＤＶＤビデオ規格の規格必須特

許リスト［プレイヤー、ディスク］ 10 

本件リスト（プレイヤー） 本件リストのうちプレイヤーのリスト 

本件リスト（ディスク）  本件リストのうちディスクのリスト 

本件リスト掲載特許 本件各特許のうち、本件リストに掲載されている特許 

本件リスト掲載特許（プレイヤー） 原告の本件各特許のうち、本件リスト

（プレイヤー）に掲載されている特許 15 

本件リスト掲載特許（ディスク） 原告の本件各特許のうち、本件リスト（デ

ィスク）に掲載されている特許 

Ｏｎｅ－Ｒｅｄ 規格団体の一つで、被告、フィリップス、パイオニアにより

「３Ｃ」として設立されたが、後にＬＧエレクトロニクスが加

わり「Ｏｎｅ－Ｒｅｄ」に改称した。 20 

  ＳＩＥ     被告の子会社であるソニー・インタラクティブ・エンタテイ

ンメント（旧社名ＳＣＥ〔ソニー・コンピュータ・エンタテイ

ンメント〕） 

  ＰＳ      プレイステーション。プレイステーション２を「ＰＳ２」と、

プレイステーション３を「ＰＳ３」という。 25 

   Ａ       共同発明者である Ａ 
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  被告製品    各規格によって特定された製品 

  旧特許法    平成１６年法律第７９号による改正前の特許法 

第１ 控訴の趣旨  

 １ 原判決を次のとおり変更する。 

 ２ 被控訴人は、控訴人に対し、７０００万円及びこれに対する平成２９年１２5 

月１５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 控訴人のその余の請求を棄却する。 

４ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

１ 事案の要旨 10 

⑴ 本件は、被告の従業員であった原告が、被告に対し、被告の保有する本件

各特許（本件特許１－１～１－８、本件特許２－１～２－１０）に係る職務

発明について共同発明者の一人として特許を受ける権利を被告に承継させた

ことにつき、平成１６年法律第７９号附則２条１項の規定によりなお従前の

例によるとされる場合における旧特許法３５条３項及び４項の規定（これら15 

の規定は、本件における外国の特許を受ける権利の承継に伴う対価請求につ

いても類推適用されると解される。）に基づき相当の対価の一部請求として

５億円及びこれに対する請求後の日である平成２９年１２月１５日から支払

済みまで平成２９年法律第４４号附則１７条３項の規定によりなお従前の例

によるとされる場合における同法による改正前の民法所定の年５分の割合に20 

よる遅延損害金の支払を求める事案である。 

⑵ 原審は、概要、次のとおり判断して、原告の請求を棄却した。 

 ア 本件特許の実施品であると認められる被告製品は、ＤＶＤビデオ規格に

より特定されるＤＶＤビデオディスクのみであり、具体的には、本件特許

１－５、１－７及び２－３の実施品であるから、当該実施に係る相当の対25 

価の額を算定する。 
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 イ これらのＤＶＤビデオ規格により特定されるＤＶＤビデオディスクは、

自己実施されておらず、他社実施による独占の利益については、現実に実

施された特許が含まれる①規格団体を通じたライセンスプログラムである

Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係るライセンス収入、②被告の単独ライセンスに係るラ

イセンス収入、及び、③フィリップス社とのジョイントライセンスに係る5 

ライセンス収入がその対象となると認められ、対象期間（平成１２年１月

１日から平成２８年７月１９日まで）について独占の利益を算定すると、

①につき ●（省略）● 円、②につき ●（省略）● 円、③につ

き  ●（省略）●  円の合計  ●（省略）●  円となる。 

   ウ そして、被告の使用者としての貢献度は９５％と認められ、共同発明者10 

間の原告の貢献度は５０％と認められるから、原告が受けるべき相当の対

価は ●（省略）● 円＝  ●（省略）●  円×（１００－９５）

％×５０％であるが、被告は原告に対し、発明に係る実施報奨金として合

計（ 省 略 ）円を既に支払っているので、原告の相当の対価の支払請求権

は消滅したものと認められる。よって、原告の請求は理由がない。 15 

 ⑶ 原告は、原判決敗訴部分のうち、７０００万円及び遅延損害金の支払請求

を棄却した部分を不服として本件控訴を提起した。 

そして、原告は、当審段階において主張を整理し、使用者等が受けるべき

独占の利益につき、被告の自己実施による利益を除外し、本件特許が本件リ

ストに掲載されたことに起因する利益に限定するとともに、利益の収受ルー20 

トを、他社実施による独占の利益である①［Ｂ１］規格団体を通じたライセ

ンスプログラムである３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係る分配金、②［Ｂ２ａ］被

告の単独ライセンスに係るライセンス料、③［Ｂ２ｂ１］   ●（省略）

●  との包括クロスライセンスに係る対応利益（規格団体に対するライセ

ンス料の支払回避に対応する利益をいう。以下同じ。）、④[Ｂ２ｂ２]被告25 

の子会社であるＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益に限定した
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（以下、①［Ｂ１］～④［Ｂ２ｂ２］について、単に［Ｂ１]～［Ｂ２ｂ２］

などと表記する。）。これに伴い、本件各特許のうち、本件リストに掲載さ

れなかった本件特許１－７（原判決では被告製品の充足性が認められた。）

は、独占の利益の算定対象から除外された。 

 ２ 前提事実 5 

 前提事実は、以下のとおり補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の第

２の２（原判決２頁１３行目から２８頁１０行目まで）に記載のとおりである

から、これを引用する。 

 （原判決の補正） 

   原判決２７頁１５行目の「⑸ 被告による製品の販売」を「⑸－１ 被告に10 

よる製品の販売」と改め、原判決２８頁４行目末尾に改行の上、以下を加える。 

 「⑸－２ ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許リスト［プレイヤー、ディスク］掲

載の特許（本件リスト掲載特許） 

  ア 本件リスト掲載特許（プレイヤー）は、本件特許１－１、１－２、１－

４、本件特許２－１、２－２、２－４、２－５、２－７（８件）である。 15 

  イ 本件リスト掲載特許（ディスク）は、本件特許１－５、本件特許２－２、

２－３（３件）である。 

  ウ 被告の利益の収受ルートのうち、［Ｂ１］規格団体を通じたライセンス

プログラムである３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ及び［Ｂ２ａ］被告の単独ライセ

ンスにおける本件リスト掲載特許の詳細は、別紙「表２ 本件各請求特許20 

（ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許リスト［プレイヤー、ディスク］への

掲載）」記載のとおりである。 

これによると、本件リスト掲載特許（プレイヤー）及び本件リスト掲載

特許（ディスク）の特許数は、それぞれ［Ｂ１］３Ｃにつき６件（本件特

許１－１、１－２、１－４、本件特許２－１、２－２、２－４）・３件25 

（本件特許１－５、本件特許２－２、２－３）、［Ｂ１］Ｏｎｅ－Ｒｅｄ
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につき８件（本件特許１－１、１－２、１－４、本件特許２－１、２－２、

２－４、２－５、２－７）・３件（本件特許１－５、本件特許２－２、２

－３）、［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスにつき６件（本件特許１－１、

１－２、１－４、本件特許２－１、２－２、２－４）・３件（本件特許１

－５、本件特許２－２、２－３）である。 5 

    （なお、本件特許２－７は、原告が、当審段階において、本件リスト掲載

特許として追加したものである。本件特許２－７が本件リストに掲載され

た特許であることは、証拠（乙９５）及び弁論の全趣旨により明らかであ

る。） 

 ⑸－３ 他社実施に係る独占の利益の算定 10 

    本件リスト掲載特許について、他社実施に係る利益の収受ルートごとの独

占の利益について、当事者の主張（原告の主張及び被告の予備的主張①～③）

における独占の利益の額及び算定過程は、［Ｂ１］３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに

係る分配金に関しては別表１の、［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスに係るラ

イセンス料に関しては別表２の、［Ｂ２ｂ１］  ●（省略）●  との15 

包括クロスライセンスに係る対応利益に関しては別表３の、［Ｂ２ｂ２］被

告の子会社であるＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益に関しては

別表４の、各記載のとおりである。なお、各別表における緑色部分は、争い

のある項目である。また、本件各特許の貢献度が低いことを理由に独占の利

益の算定に用いられる本件リスト掲載特許の件数には１０分の１を乗じるべ20 

きであるとの被告の主張は、各表の「被告予備③」の項の計算において反映

させている。」 

 ３ 当審における主な争点  

 原告は、当審において、原告が旧特許法３５条３項に基づき受けるべき「相

当の対価」の前提となる被告の独占の利益について、被告の自己実施による利25 

益を除外し、かつ、前記１⑶のとおり、本件リスト掲載特許につき被告が他社
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から収受した利益に限定した。この結果、当審における主な争点は、次のとお

りとなった。 

⑴ 本件リスト掲載特許に係る被告の独占の利益の算定に当たり、本件リスト

への掲載に加え、現実の実施の有無に関する事後的な評価が必要か否か（争

点１）。 5 

⑵ 具体的な独占の利益の算定方法（争点２） 

⑶ 本件各発明に対する被告の貢献度（争点３） 

⑷ 共同発明者間における原告の貢献度（争点４） 

⑸ 現実の実施が必要だと解した場合の実施の有無（争点５）  

第３ 主な争点に関する当事者の主張 10 

 １ 争点１（本件リスト掲載特許に係る被告の独占の利益の算定に当たり、本件

リストへの掲載に加え、現実の実施の有無に関する事後的な評価が必要か否か） 

⑴  原告の主張 

ア 原告が請求の前提とする本件リスト掲載特許は、本件リスト掲載特許

（プレイヤー）８件〔本件特許１－１、１－２、１－４、本件特許２－１、15 

２－２、２－４、２－５、２－７〕及び本件リスト掲載特許（ディスク）

３件〔本件特許１－５、本件特許２－２、２－３〕（合計１０件）である。

また、原告が請求の前提とする被告の利益収受ルートは、すべて本件リス

ト掲載特許の他社実施によるものであり、［Ｂ１］規格団体を通じたライ

センスプログラムである３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係る分配金、［Ｂ２ａ］20 

被告の単独ライセンスに係るライセンス料、［Ｂ２ｂ１］  ●（省略）

●   との包括クロスライセンスに係る対応利益、［Ｂ２ｂ２］被告の

子会社であるＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益である（なお、

このうち、［Ｂ２ｂ１］及び［Ｂ２ｂ２］に係る各対応利益については、

原告は、対象となる規格及び特許をＤＶＤプレイヤーのみに限定したので、25 

ＤＶＤディスクは含まれない。）。 
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イ 上記分配金・単独ライセンス料・対応利益のうち、本件リスト掲載特許

に均等に割り付けられた金員が原告の対価請求の前提となる被告の独占の

利益を構成するのであり、独占の利益該当性は、本件リスト掲載特許が、

本件リストに掲載されていれば足り、現実の実施の有無に関する事後的な

評価（以下「事後的な必須性（充足性）の評価」などともいう。）は必要5 

ない。 

ウ すなわち、本件リスト掲載特許を含むライセンス対象特許は、ＤＶＤビ

デオ規格準拠品（プレイヤー、ディスク）の製造販売に必須と外部法律事

務所が評価し、本件リストに掲載されることにより具体的に特定される

（甲７５、１６３、乙１４８）。ライセンシーも、本件リストにより、本10 

件リスト掲載特許の存在を認識し、ＤＶＤビデオ規格の準拠品の製造販売

には本件リストに掲載された規格必須特許を対象とするライセンスを受け

る必要があると認識し、被告に対して規格必須特許に基づく禁止権の不行

使の対価であるライセンス料を支払う。 

エ 以上のとおり、本件リスト掲載特許は、複数の他の規格必須特許ととも15 

にライセンスされ、これを含む各規格必須特許は、本件リストへの掲載を

通じてライセンシーに具体的に認識され、ライセンスが必須であるという

認識の下、被告にライセンス料が支払われてきたものであるから、本件リ

スト掲載特許について、現実の実施を事後的に評価し、実施していない特

許については独占の利益が認められないと取り扱う理由はない。 20 

オ ［Ｂ１］ＤＶＤビデオ規格団体は、作成したＤＶＤビデオ規格の規格必

須特許リスト（本件リスト）を対外的に公表しており、これにより、ライ

センシーが支払う金員がライセンス料であるという対価関係が明確にされ

ている。本件リストに掲載された特許は、技術水準に精通した外部弁護士

（外部法律事務所）により必須と認定された特許であり、ＤＶＤビデオ規25 

格の規格準拠品との抵触性が客観的に認定される。この観点から「提示特
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許」（実施の可能性が高いと推測する特許、技術的意義が高いと認識する

基本特許として相手方に提示したもの）や、「代表特許」（具体的に協議

し、提示特許のうち有効性、技術的価値及び相手方の製品との抵触性等が

確認された特定の特許）と同等であるといえる。 

また、被告は、自ら本件リスト掲載特許等を選定し、本件リストに掲載5 

させ、ライセンス料の分配を受けたのであるから、本件訴訟で、本件リス

ト掲載特許の充足性を否定する主張を行うことは、上記一連の行動と矛盾

するものであり、禁反言である。 

本件リストに掲載された被告保有の特許は、いずれもＤＶＤビデオ規格

の準拠品に必須であることに変わりはなく、これら各特許の技術的価値を10 

相対的に評価することは困難であるから、特段の事情のない限り、本件リ

ストに掲載された被告保有に係る各特許の技術的価値を同一とすることは

合理的である。 

したがって、［Ｂ１］分配金のうち、本件リストに掲載された被告保有

に係る特許件数をもとに、本件リスト掲載特許に均等に割り付けた金員は、15 

本件リスト掲載特許に基づく独占の利益である。 

カ ［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンス料は、被告が自ら必須と判断して本件

リストに掲載した特許を対象とするライセンス契約を締結し、ライセンシ

ーから直接支払われるものである。よって、被告が収受した金員のうち本

件リスト掲載特許に均等に割り付けた金員は、本件リスト掲載特許に基づ20 

く独占の利益に該当し、その該当性に関して、事後的な必須性（充足性）

の評価は必要ない。 

キ ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］対応利益は、被告が、包括クロスライセンス

の相手方から収受した利益であるところ、前記のとおり、ＤＶＤビデオ規

格の規格必須特許リスト(本件リスト)に掲載された特許は、包括クロスラ25 

イセンスにおける「提示特許」や「代表特許」と同等である。よって、被
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告が収受した対応利益のうち、本件リスト掲載特許に均等に割り付けた金

員は、本件リスト掲載特許に基づく独占の利益に該当する。 

そして、この対応利益の計算方法については、本件リスト掲載特許が、

ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許リスト（本件リスト）に掲載された特許

であり、ライセンス条件はＦＲＡＮＤ（公平、合理的、被差別的条件）で5 

あることが義務付けられるから、［Ｂ１］［Ｂ２ａ］と同等のものを採用

すべきであり（仮想積上げ方式）、これにより算定される金額を本件リス

ト掲載特許に均等に割り付けたものは、本件リスト掲載特許に基づく独占

の利益に該当し、事後的な必須性（充足性）の評価は必要ない。 

  ⑵ 被告の主張（なお、被告の予備的主張のうち、予備的主張②及び③は、争10 

点１について原告と同じ前提に立った場合の主張であるが、便宜、ここに概

略を掲げた。） 

（主位的主張） 

   ア 独占の利益の算定対象となる特許は、ＤＶＤ規格の特許権に関するライ

センスを行う規格団体（３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ）又は被告が作成したライ15 

センスリストに掲載された特許（本件リスト掲載特許）であり、かつ、実

際に実施された特許（必須性〔充足性〕）のみとすべきである。そして、

原告の主張する本件リスト掲載特許は、いずれも必須性（充足性）を満た

さないから、相当の対価の支払義務はない。 

イ すなわち、多数の特許を対象とする包括ライセンス契約の場合、ライセ20 

ンスリストに掲載されている特許であっても、実際に実施されない特許は、

ライセンス料に対する実質的な貢献はない。ライセンスリストに掲載され

る特許は、規格準拠製品において実際に実施される前提で掲載されて実施

許諾の対象とされ、ライセンス料が支払われるのであるから、同リストに

掲載されている特許であっても、規格準拠製品において実際に実施されず、25 

また、実際に実施されなくなるに至った場合には、ライセンス料に対する
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実質的な貢献はなく、独占の利益の算定対象から除外されるべきである。

また、ライセンスリストに掲載された特許のライセンスであっても、ライ

センシーが支払うライセンス料の金額や、３ＣやＯｎｅ－Ｒｅｄからの分

配金額は、ライセンスリストに掲載されている特許の数で決まるものでは

なく（乙１７５）、リストに掲載された個々の特許とロイヤルティに明確5 

な対応関係はないから、リストに掲載されただけでライセンス料に対する

貢献があるわけではない。さらに、ある特許が独占の利益に貢献したかど

うかは、客観的に、当該特許が実施され、ライセンスが必須といえるかど

うかの問題である。個々の特許を具体的に認識してライセンスを受け、ラ

イセンス料を支払うという実態にはない。 10 

本件リスト掲載特許は、「提示特許」とも、「代表特許」とも同等では

ない。 

さらに、ライセンスリストに登録された特許についての外部弁護士によ

る鑑定は、登録された特許のクレームがＤＶＤビデオ規格書に開示されて

いる内容を包含しているかという観点でクレームと規格書の記載を対比し、15 

その結果から規格必須特許か否かを判定するにすぎず、規格準拠製品が必

ず当該特許のクレームに抵触することまで認定するものではない。 

被告は、ライセンシーとの間の包括ライセンス契約につき、本件リスト

掲載特許が事実として実施されなかったことを主張するにすぎず、禁反言

に当たらない。 20 

ウ 本件では、原告が本件リスト掲載特許とする１０件の特許は、被告製品

であるＤＶＤプレイヤー又はＤＶＤビデオディスクとの関係でいずれも必

須性（充足性）を満たさないから、独占の利益は生じない。 

（予備的主張） 

ア 予備的主張① 25 

     独占の利益の算定対象となる特許は、本件リスト掲載特許のうち実際に
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実施された特許（必須性・充足性）のみとすべきであるとする主位的主張

の立場を前提とした場合において、仮に原判決が認定するとおり、ＤＶＤ

ビデオ規格に準拠したＤＶＤビデオディスク製品に関して、本件特許１－

５、２－３の充足性が認められるときは、これら２件の特許に基づく独占

の利益は、［Ｂ１］３Ｃ及びＯｎｅ－Ｒｅｄを通じたライセンスプログラ5 

ムに係る分配金及び［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスによるライセンス料

について、対象総特許数をもとに本件リスト掲載特許２件に均等に割り付

けた金員となる。実施製品がプレイヤーに限定される［Ｂ２ｂ１］●●●

（省略）●●●●との包括クロスライセンス及び［Ｂ２ｂ２］ＳＩＥとの

包括クロスライセンスによる対応利益は含まれない。 10 

イ 予備的主張② 

仮に、独占の利益算定の対象となる特許について、本件リスト掲載特許

であれば足り、実際に実施されたかどうかは問わない原告の立場を前提と

する場合には、［Ｂ１］３Ｃ及びＯｎｅ－Ｒｅｄを通じたライセンスプロ

グラムに係る分配金及び［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスによるライセン15 

ス料のほか、［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスに係る対

応利益については、仮想積上げ方式を採用せずに独占の利益を算定すべき

である（この場合、［Ｂ２ｂ１］では、極めて多数の特許をライセンスし

ており、個々の特許の貢献度はゼロに等しいことから、独占の利益はなく、

［Ｂ２ｂ２］ではＳＩＥから実際に支払われたライセンス料に基づき算定20 

する。）。 

ウ 予備的主張③ 

     予備的主張②と同様、原告の立場を前提とした場合において、［Ｂ１］

３Ｃ及びＯｎｅ－Ｒｅｄを通じたライセンスプログラムに係る分配金及び

［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスによるライセンス料のほか、［Ｂ２ｂ１］25 

［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスに係る対応利益については、仮想積



- 13 - 

上げ方式を採用して独占の利益を算定する。この場合において、対象総特

許数をもとに本件リスト掲載特許に均等に割り付けた金員を算定するとき

は、本件リスト掲載特許の貢献度が低いことを考慮し、その件数に１０分

の１を乗じた数を分子とするのが相当である。 

 ２ 争点２（具体的な独占の利益の算定方法） 5 

⑴  原告の主張 

ア 原告の主張する独占の利益は、［Ｂ１］３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係る分

配金に関しては別表１の、［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスに係る単独ラ

イセンス料に関しては別表２の、［Ｂ２ｂ１］  ●（省略）●  と

の包括クロスライセンスに係る対応利益に関しては別表３の、［Ｂ２ｂ２］10 

被告の子会社であるＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益に関し

ては別表４の、各「原告主張」の項記載のとおりである。 

このうち［Ｂ１］３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係る分配金は、ＤＶＤビデオ

規格団体が作成した本件リストに掲載された特許を対象とするライセンス

を被告が団体に付与し、団体のライセンシーの支払うライセンス料から被15 

告に配分された金員のうち、本件リスト掲載特許に均等に割り付ける方法

により算定する。 

また、上記のうち［Ｂ２ａ］単独ライセンス料は、被告が作成した本件

リストに掲載された特許を対象とするライセンス契約を被告がライセンシ

ーとの間で締結し、ライセンシーからライセンス料として被告が直接収受20 

した金員のうち、本件リスト掲載特許に均等に割り付ける方法により算定

する。 

さらに、［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］対応利益は、包括クロスライセンス

の相手方から被告が収受した利益のうち、本件リスト掲載特許に均等に割

り付ける方法により算定する。 25 

イ ［Ｂ１］～［Ｂ２ｂ２］規格必須特許の件数（対象総特許件数）につき
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０．９を乗じる補正は、件数が対象期間において一定ではなく、特許登録

前のものも掲載されていることによる。被告は、件数の増加を示す証拠を

提出していない。 

ウ ［Ｂ１］３Ｃ分配金に関し、ＤＶＤプレイヤーにつき対象総特許件数に

ＣＤプレイヤー分の関連特許●●●件を加算するとの被告の主張を考慮し、5 

また、３Ｃに支払われるライセンス料●（省略）●のうち、ＤＶＤビデオ

規格分が（ 省 略 ）、ＣＤ関係分が●（省略）●であることから、ＤＶＤ

ビデオプレイヤーの分配金に、ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許（プレイ

ヤー）分の割合  ●  （ 省 略 ）  ● を乗ずることにする。 

エ ［Ｂ２ｂ２］子会社ＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益に関10 

し、被告とＳＩＥの包括クロスライセンス契約は、相互に自社特許をライ

センス許諾するだけでなく、ＳＩＥが所定の対価を支払い、また他の子会

社に対してもライセンスを許諾することで均衡を図ることができたのであ

るから、被告がＳＩＥから受けた現実の支払分（バランス調整金）のみを

独占の利益とし、ライセンス（権利不行使）に関する利益を除外すること15 

は相当でない。 

オ ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスに係る対応利益は、

仮想積上げ方式により、以下のように算定される。分子となるのは、被告

との包括クロスライセンス契約が存在しなければ、ＳＩＥ又は包括クロス

ライセンス相手方である  ●（省略）●  において、ＤＶＤビデオ20 

規格の規格必須特許（プレイヤー）の日米における実施の対価として３Ｃ

に支払うことが必要であったライセンス料であり、●●（ 省 略 ） ●●

（ただし、［Ｂ２ｂ１］ＤＶＤ記録装置は●●●）×配分割合●●●×Ｄ

ＶＤビデオプレイヤーの日米販売台数（ＳＩＥのＰＳにつき×０．８９補

正、  ●（省略）●  のＤＶＤ再生・記録装置につき市場シェア率25 

補正）である。 
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これに本件リスト掲載特許（プレイヤー）の特許数６件を分子とし、Ｄ

ＶＤビデオ規格の規格必須特許リスト（プレイヤー）（本件リスト〔プレ

イヤー〕）に掲載された被告保有の特許（対象総特許数・日米合計２５件）

×補正０．９］を分母とする割合を乗ずる。親子会社関係にあるＳＩＥに

ついては×０．８の減額調整を行う。 5 

被告の主張する分母の対象総特許数●（省略）●件は、ＤＶＤビデオ規

格（プレイヤー）の規格必須特許の実施の対価とは無関係の特許を含める

ものであり、本件リスト掲載特許のライセンス条件がＦＲＡＮＤであるこ

とを無視するものであって、採用することができない。 

カ 包括クロスライセンスにおけるライセンス対象特許が多数存在すること10 

が、個々の特許の貢献度をゼロとする結論を導く関係にはない。 

本件リスト掲載特許は、規格必須特許であり、ＤＶＤビデオ規格の準拠

品（プレイヤー、ディスク）の製造販売業者は、被告に直接的に、又は３

Ｃへの支払によって間接的に、規格必須特許の実施の対価を支払う必要が

あることを認識している。そして、製造販売業者は、包括クロスライセン15 

ス契約により、本件リスト掲載特許を含む規格必須特許の実施の対価（ラ

イセンス料）の支払を回避することができていることを認識するから、本

件リスト掲載特許を含む規格必須特許が、被告との包括クロスライセンス

契約の維持・継続に重要な貢献を果たしていたことは明らかであり、貢献

がゼロということはできない。 20 

キ なお、充足性を求められるとしても、後記５⑴ア及び⑵アの各原告の主

張のとおり、本件特許１－１、１－２、１－４、２－１、２－２、２－４、

２－５における構成要件３の、本件特許２－２、２－４における構成要件

４の各充足性は認められる。 

ク [Ｂ２ｂ２]の被告のＰＳに係る独占の利益につき、本件リスト掲載特許25 

による構成要件３の非実施の観点から件数に１／１０補正をするとの被告
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の主張は、時機に後れた攻撃防御方法である。これに当たらないとしても、

本件リスト掲載特許の寄与度に関して、実施の有無を問題とする理由はな

い。また、この点を措いても、被告の主張するデジタルビデオエンコーダ

のデータシートに基づく本件構成要件３の非充足の主張（乙３２、１８３、

１８５）は誤りである。さらに、本件リスト（プレイヤー）の規格必須特5 

許のうち、本件リスト掲載特許（プレイヤー）以外の特許についてＰＳ２、

ＰＳ３で実際に実施しているかは明らかでないから、本件リスト掲載特許

に限り非実施であるとして寄与度を減じる補正をするのは主張自体失当で

ある。そして、本件構成要件３とは無関係の本件発明２－２－２７、本件

２－４－７、２－４－１０の充足により本件特許の実施が肯定されるなど、10 

本件構成要件３の非充足から直ちに本件特許２－２、２－４に関するＤＶ

Ｄビデオプレイヤー非実施が導かれるものでもない。 

ケ そうすると、独占の利益は以下のとおりとなる（別表１～４参照）。 

(ｱ) ［Ｂ１］         ●（省略）●円 

(ｲ) ［Ｂ２a］           ●（省略）●円 15 

(ｳ) ［Ｂ２ｂ１］       ●（省略）●円 

(ｴ) ［Ｂ２ｂ２］       ●（省略）●円 

(ｵ) 合計           ●（省略）●円 

⑵ 被告の主張 

ア 被告の主位的主張によれば、独占の利益はない。被告の予備的主張①～20 

③によれば、独占の利益は、［Ｂ１］３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄに係る分配金

に関しては別表１の、［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンスに係る単独ライセ

ンス料に関しては別表２の、［Ｂ２ｂ１］  ●（省略）●  との包

括クロスライセンスに係る対応利益に関しては別表３の、［Ｂ２ｂ２］被

告の子会社であるＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益に関して25 

は別表４の、各「被告予備①」、「被告予備②」又は「被告予備③」の各
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項記載のとおりである。 

イ ［Ｂ１］～［Ｂ２ｂ２］規格必須特許の件数（対象総特許件数）につき

原告が主張するような０．９を乗じる補正は、特段合理的な根拠が存在す

るわけではなく、逆に、ライセンス対象特許数が、当初より増加した可能

性も否定することができないから、上記補正は相当でない。 5 

ウ ［Ｂ１］３Ｃ分配金に関し、ＤＶＤプレイヤーにつき、対象総特許件数

は、原告の主張する１７１件ではなく、ＣＤプレイヤー分の関連特許●●

●件（乙８９、８７）を含む２７５件とすべきである（予備的主張②、

③）。別表１の原告主張欄のように、ＣＤ分を考慮して（ 省 略 ）の係数

を乗ずる方法は、ライセンス料単価  ●（省略）●  の金額のうち、10 

ＣＤ関連部分が●（省略）●であるかは明らかではないから相当でない。 

エ [Ｂ２ｂ１]のＳＩＥ以外の●●社との間で締結していた包括クロスライ

センス契約については独占の利益は認められない。同契約は、被告が有す

るすべての特許（２００８年時点で●（省略）●件）を包括的にライセン

スするものであり、個々の特許の貢献度はゼロに等しい。本件リスト掲載15 

特許の貢献度もゼロと考えるべきである（被告の予備的主張②）。［Ｂ２

ｂ２］ＳＩＥの包括クロスライセンスに係る対応利益については、仮想積

上げ方式ではなく、被告が現実に得たライセンス収入（   ●（省略）

●●●●●円）を基準として算定すべきである。職務発明の特許を受ける

権利の承継に係る相当対価は、理論的には承継時点に定まるが、結局実績20 

により算定せざるを得ず、ライセンス料等の収入が存在する場合には、同

収入に基づき、ライセンス対象特許のうちＳＩＥのＰＳ事業にとって有用

なものと考えられる特許の件数●（省略）●件を分母とし、本件リスト掲

載特許（プレイヤー）の件数８件を分子とする数を乗ずることにより、対

価請求の前提となる本件リスト掲載特許（プレイヤー）により被告の得た25 

独占の利益を計算すると ●（省略）● 円となる（被告の予備的主張
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②）。 

オ ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］において仮想積上げ方式による場合（被告の

予備的主張③）、分母の対象総特許数をＤＶＤビデオ規格の規格必須特許

（プレイヤー）のうちの日米分の件数２５件とすべき合理的理由はない。

包括ライセンス契約の対象は、被告が当時有していたすべての特許●（省5 

略）●件であるから、本来であればこれを分母とすることも考えられるが、

審理促進の観点から、その６割である●（省略）●件を対象総特許数とす

べきである。 

カ ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］において仮想積上げ方式による場合（被告の

予備的主張③）、包括クロスライセンス契約の対象リスト掲載特許のうち、10 

主要な貢献のあった代表特許・提示特許以外の特許については、寄与度は

極めて小さいから、原告特許数については、本件リスト掲載特許（プレイ

ヤー）及び本件リスト掲載特許（ディスク）の特許数につき１／１０を乗

ずべきである。また、本件リスト掲載特許の貢献度は小さいから、包括ク

ロスライセンス契約以外である［Ｂ１］［Ｂ２ａ］についても、原告特許15 

数の計算は同様とすべきである。 

   キ そうすると、独占の利益は、以下のとおりとなる（別表１～４参照）。 

   （被告の主位的主張）              ０円 

   （被告の予備的主張①） 

(ｱ) ［Ｂ１］         ●（省略）●円 20 

(ｲ) ［Ｂ２a］           ●（省略）●円 

(ｳ) 合計           ●（省略）●円 

   （被告の予備的主張②） 

(ｱ) ［Ｂ１］         ●（省略）●円 

(ｲ) ［Ｂ２a］           ●（省略）●円 25 

(ｳ) ［Ｂ２ｂ２］       ●（省略）●円 
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(ｴ) 合計           ●（省略）●円 

   （被告の予備的主張③） 

(ｱ) ［Ｂ１］         ●（省略）●円 

(ｲ) ［Ｂ２a］           ●（省略）●円 

(ｳ) ［Ｂ２ｂ１］       ●（省略）●円 5 

(ｴ) ［Ｂ２ｂ２］       ●（省略）●円 

(ｵ) 合計           ●（省略）●円 

 ３ 争点３（本件各発明に対する被告の貢献度） 

⑴ 原告の主張 

被告の貢献度は９５％が相当である。これを上回る被告の貢献度を認定す10 

べき事情はない。 

⑵ 被告の主張 

  本件リスト掲載特許の権利化においては、被告の知的財産部員等が多大な

貢献をしており、原告は特許出願についての発明報告書の記載等ごく初期段

階に関わったのみであり、審査過程では知的財産部員等が対応した（乙１３15 

６～１４８）。また、本件リスト掲載特許の活用は、ＤＶＤビデオ規格を包

含するように権利化するとともに、被告が多様なチャネル（単独ライセンス、

３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ、ＳＩＥ等）でライセンスの可能性を模索し、かつ、

オープンライセンスポリシーを採用して本件特許が関わるＤＶＤ規格のライ

センスが活発になるよう努めたことによる。よって、被告の貢献度は９９％20 

と評価すべきである。 

本件の標準規格関連特許であることの特殊性を考慮すると、発明そのもの

による技術的価値と、これが規格に組み入れられることによる価値は区別す

べきであり、職務発明の相当対価請求は前者のみとみるべきである。 

 ４ 争点４（共同発明者間における原告の貢献度） 25 

⑴ 原告の主張 
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ア 本件では、共同発明者間の貢献度を非均等とすべき特段の事情が認めら

れる。すなわち、原告の陳述書（甲１５５）、発明報告書（乙１３６、１

３７）によれば、発明に係る背景技術、課題、課題解決手段、各種実施形

態、図面及びクレームは、いずれも原告が作成した。出願担当特許事務所

の出願打合せは、原告が主として説明し、共同発明者 Ａ は、対応可能な5 

業務を知的財産部担当者としてサポートしたにすぎない。共同発明者 Ａ 

の貢献は、「コピープロテクションとしてマクロビジョン導入…の問題が

出てくると思うので、何とか考えてもらえないだろうか」と原告に依頼し、

原告に対して発明完成の契機を与えたことに尽きるのであり、その後の 

Ａの関与は単なる知的財産部員等としての対応にとどまる。よって、原告10 

の貢献度は７５％を下回らない。 

イ 以上によれば、相当の対価額は、   ●（省略）●   ×０．０

５×７５％＝  ●（省略）●  円であり、既払いの（ 省 略 ）円を

控除し、残額  ●（省略）●  円の一部請求として７０００万円を

請求するものである（別表５の「原告主張」の項の「相当対価の額」欄参15 

照）。 

⑵ 被告の主張 

   ア 本件のＤＶＤビデオ規格関連特許に係る各発明は、主として、共同発明

者 Ａ が着想し、発明の完成に貢献した。原告は、本件各特許の出願の頃

には光ディスク研究開発の部署には所属しておらず、本件各特許に係る発20 

明の課題認識もなければ発明を自発的に着想し、特許出願しようとする動

機はなかった。原告が発明報告書を記載した形跡はあるが、背景技術の説

明、図面の作成、クレーム内容についての特許事務所との協議、審査官面

談等は Ａ が担当した（乙１３６～１４８）。発明から出願までの経緯

（ Ａ が次世代光ディスク規格の検討を進める中で、ダビング防止、著作25 

権保護技術を光ディスクでも出願する必要があると考えたものであり、課
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題の発見と課題解決のための構成の大筋は Ａ の寄与による。）や、出願

後登録までの経緯（権利化に主体的に取り組んでいたのは Ａ であり、一

連の分割出願等も行った。）においても、共同発明者の Ａ が発明者とし

て大きく関与する割合が大きかった（乙１７２）。 

   イ よって、原告の貢献度は３０％とみるべきである。 5 

     以上によれば、相当の対価額は、別表５の「被告予備①」、「被告予備

②」及び「被告予備③」の各項の「相当対価の額」欄記載のとおりである。 

５ 争点５（現実の実施が必要だと解した場合の実施の有無）  

⑴ （Ｄ／Ａ変換と所定の変換処理の順序）［構成要件３充足性］について 

ア 原告の主張 10 

(ｱ) ＤＶＤビデオプレイヤーから出力されるアナログ信号のコピー・ダ

ビング対策（ＡＰＳ）技術は、コピーが行われたビデオテープなどを

再生しても視聴に耐えられないものとすることによってコンテンツ保

護を図る技術である。 

(ｲ) そして、本件発明１－１－１との関係において、ＤＶＤビデオプレ15 

イヤーは、録画制御コード（構成要件Ａ１）及び③タイトル鍵（構成

要件Ａ１）が記録されているＤＶＤビデオディスクを再生し、これら

の情報を検出し（構成要件Ａ２）、③タイトル鍵でＡＶデータをディ

・スクランブルする（構成要件Ａ３）。ＤＶＤプレイヤーは、このデ

ジタルデータをＤ／Ａ変換し（構成要件Ａ４）、アナログ映像信号に20 

対して録画制御信号を付加したアナログ映像信号を出力し（構成要件

Ａ５、６）、自動利得制御手段（構成要件Ａ５）に誤認させ、視聴に

耐えられない映像としてダビングさせる。よって、ＤＶＤビデオプレ

イヤーは、本件発明１－１－１の技術的範囲に属する。 

(ｳ) 本件構成要件３に対応する本件発明１－１－１の構成要件は構成要25 

件Ａ６であるところ、被告製ＤＶＤビデオプレイヤーの構成を前提と
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すると、Ｄ／Ａ変換されたアナログ映像信号に対し、その垂直帰線期

間の所定領域に録画制御信号（アナログ）が付加されていることは明

らかであるから、本件発明１－１－１の構成要件Ａ６を充足する。 

また、本件構成要件３に対応する、本件発明１－２－１の構成要件

Ｄ６、本件発明１－４－１の構成要件Ｅ３、本件発明２－１－３３の5 

構成要件ｃ５、本件発明２－２－１の構成要件ｄ３、本件発明２－４

－３７の構成要件ｓ３、本件発明２－５－１の構成要件ｙ３について

も、同様に充足する。 

そして、本件構成要件３に対応する本件発明２－７－８１の構成要

件ｅｅ７についても、同様である（当審における追加主張）。 10 

イ 被告の主張 

    争う。 

⑵ （記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること）［構成要件４充足

性］について 

ア 原告の主張 15 

(ｱ) コンテンツ暗号化（ＣＳＳ）技術は、ＤＶＤビデオディスクに記録

されているＡＶデータを、①マスタ鍵、②ディスク鍵、③タイトル鍵の

３つの鍵により、暗号化・復号化し、復号化されたＡＶデータが、デジ

タルデータ・アナログデータのいずれでも、コピー不可とする処理を行

うものである。 20 

(ｲ) そして、本件発明２－２－２７との関係において、ＤＶＤビデオプ

レイヤーは、信号記録媒体から暗号化された信号を再生する信号再生装

置（構成要件ｆ１）であり、ＤＶＤビデオディスクには●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●25 

●●●●●●●●●● ●（省略）●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●● ●（省略）●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●、ＤＶＤビデオプレイヤーは、当該データ領域を読み出

す手段を有している（構成要件ｆ２）。そして、ＤＶＤビデオプレイヤ

ーは、③タイトル鍵を使用してＡＶデータを復号する手段（構成要件ｆ

３）を有する。よって、ＤＶＤビデオプレイヤーは、本件発明２－２－5 

２７の技術的範囲に属する。 

(ｳ) そして、証拠（甲１６４）を踏まえると、データ記憶領域にタイト

ル鍵が、リードイン領域にディスク鍵が、それぞれ記録されているこ

とが認められるから、本件発明２－２－２７、本件発明２－２－４５、

本件発明２－４－７、本件発明２－４－１０は、いずれも本件構成要10 

件４を充足する。 

イ 被告の主張 

    争う。 

⑶ その他本件各発明の実施の有無について 

上記⑴⑵以外の本件各発明の実施に関する主張は、原判決の「事実及び理15 

由」の第３の１（原判決２９頁１８行目から９４頁５行目まで）に記載のと

おりであるから、これを引用する。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所は、原告の請求は、３３７８万９１２４円及びこれに対する遅延損

害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。 20 

  その理由は次のとおりである。 

 ２ 判断基準 

   旧特許法３５条３項の規定に基づく相当の対価の支払を求める請求をする場

合に考慮要素となる同条４項の「発明により使用者等が受けるべき利益」は、

使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を承継した時に客観的に見込25 

まれる利益をいうものと解される。使用者等は、特許を受ける権利を承継せず
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に、従業者等が特許を受けた場合であっても、その特許権について同条１項に

基づく無償の通常実施権を有することに照らすと、「発明により使用者等が受

けるべき利益」には、このような法定通常実施権を行使し得ることにより受け

られる利益は含まれず、使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継し、

当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けること5 

が客観的に見込まれる利益、すなわち「独占の利益」をいうものと解される。 

また、特許を受ける権利の承継の時点では、将来特許を受けることができる

かどうか自体が不確実であり、その発明により将来いかなる利益を得ることが

できるのかを具体的に予測することは困難であることなどに照らすと、発明の

実施又は実施許諾による使用者等の利益の有無やその額など、特許を受ける権10 

利の承継後の事情についても、その承継の時点において客観的に見込まれる利

益の額を認定する資料とすることができるものと解される。 

   そして、使用者等が職務発明についての特許を受ける権利の承継後に第三者

との間のライセンス契約に基づいて当該発明の実施を許諾している場合には、

そのライセンス料収入は、当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得す15 

ることによって受けることが客観的に見込まれる利益というべきであるから、

「独占の利益」に該当するものと解される（知財高裁令和４年（ネ）第１００

６２号、同第１００６４号、同５年１月２３日判決参照）。 

   本件において、被告は、本件リスト掲載特許について自己実施していないの

で、他社実施である第三者との間のライセンス契約等に基づいて発明の実施を20 

許諾している場合における独占の利益のみが問題となる。 

３ 本件リスト掲載特許に係る被告の独占の利益の算定に当たり、本件リストへ

の掲載に加え、現実の実施の有無に関する事後的な評価が必要か否か（争点１）

について 

⑴ 原告は、当審において、本件リスト掲載特許が規格必須特許とされたこと25 

に基づき被告がライセンス契約により得た利益が独占の利益であるから、
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［Ｂ１］～［Ｂ２ｂ２］による分配金・単独ライセンス料・対応利益のうち、

本件リスト掲載特許に均等に割り付けた金員が本件リスト掲載特許により被

告が得た独占の利益として認められるべきであり、それ以上に事後的な必須

性（充足性）の評価は要しないなどと主張する。 

⑵ 証拠上、本件リスト掲載特許のうち、被告製品に現実に実施されていたと5 

認められるのは、後記５のとおり、いずれも本件リスト掲載特許（ディスク）

である本件特許１－５、本件特許２－３のみである。 

 しかしながら、ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許は、技術の標準化による

規格の統一普及を目的として、１９９０年代後半、フィリップス社及び被告

等が、ＤＶＤ関連規格を策定し、当該ＤＶＤ関連規格に係る特許権等をリス10 

ト化して公開したものである。フィリップス社等は、オープンライセンスポ

リシーに基づき、ライセンスを希望した者には、ライセンスポリシーの遵守

に同意する限り全世界における実施権を合理的な条件で許諾するプログラム

（ジョイント・ライセンス・プログラム）（３Ｃ、Ｏｎｅ－Ｒｅｄ）を実施

していたのであり、規格必須特許は、このような規格の統一普及とライセン15 

ス料収入の取得というビジネス戦略の構成要素の一つである。本件リスト掲

載特許は、ＤＶＤビデオに関する標準規格に準拠した製品を製造等するに当

たって必須となる特許として評価され、他の規格必須特許とともに本件リス

トに掲載され、まとめて許諾の対象とされた。 

本件リストへの掲載に当たっては、技術標準に必須でない特許と抱き合わ20 

せで許諾することを回避し、許諾対象特許を標準必須特許に限定する原則か

ら、ＤＶＤ関連特許では、予め技術標準に精通した外国弁護士による専門家

鑑定がされており、同鑑定では、標準規格の策定以前に特許出願がされてい

るかという点の外、必須特許の充足性について、特許の請求項と規格書の関

係を検討し、規格の仕様が特許の請求項の文言を充足するかが判断された25 

（規格を採用した実際の製品との関係において実施必須の特許であるかをみ
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るわけではない。甲１６３、乙１５６）。同鑑定を経て、必須特許に該当す

ると判断されると、規格必須特許リストに掲載され、これにより許諾及び対

価支払の対象となる特許が特定された。 

そして、ＤＶＤ製品を製造販売又は使用するため必要な特許は、公平、合

理的、非差別的な条件で第三者に許諾されたが、ライセンス料や被告に配分5 

される分配金は、許諾対象特許の件数により決定されるものではなく、特許

の技術的意義等の個性にもよらないものとされていた（乙１５６、１７５）。 

⑶ 以上によれば、本件リスト掲載特許は、いずれも専門家鑑定において一定

の技術的観点から規格に準拠した製品の製造等に必須の特許か否かが検討さ

れた結果、本件リストに掲載され、本件リストに掲載された他の特許ととも10 

に、一体として許諾及びライセンス料（権利不行使の対価としての性質を含

む。）の支払いの対象とされたものである。すなわち、本件リスト掲載特許

は、それが本件リストに掲載された時点で、ＤＶＤビデオ規格の仕様を実現

するために必要な特許として一定の技術的価値を有するものと評価されてい

たのであり、その後、ライセンスの相手方においても異議を述べることなく、15 

これを肯定した結果、現にライセンス料の支払対象となり、収益を上げてい

たのであるから、結果的に本件リスト掲載特許の全部又は一部が現実に実施

されることがなかったとしても、本件リスト掲載特許に係る原告の特許を受

ける権利を承継した被告に当該特許に係る独占の利益が発生しなかったとい

うことはできない。したがって、少なくとも本件リスト掲載特許のように規20 

格必須特許としての評価を受け、現にライセンス料の支払対象となっていた

特許については、事後的な必須性（充足性）がなければ、相当の対価の支払

請求の前提となる被告の独占の利益が存在しないと解することは相当ではな

い。 

⑷ もとより、本件リスト掲載特許のうち、事後的な必須性（充足性）を具備25 

するものについては、現実に特許として実施されたことは、それ自体、当該
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特許に技術的利用価値があったことを示すものであるから、相当の対価の額

を算定する場合の一考慮要素となり得るものである。 

    しかしながら、本件リスト掲載特許を含む規格必須特許とされたそれぞれ

の特許につき、現実の実施の有無を踏まえて個別の技術的価値又は相対的な

重要度の割合を評価し、重み付けをしなければ、当該特許に係る独占の利益5 

を認定することができないと解することは実際的ではない。そうすると、本

件リストに掲載された被告保有の特許は、相当の対価の支払請求との関係で

は、その現実の実施の有無にかかわらず、特段の事情のない限り、いずれも

同等の技術的価値を有するものと評価するのが相当というべきである。本件

リストに掲載された被告保有の特許のうち、事後的な必須性（充足性）を具10 

備するものについては、相当の対価の額を算定する場合の一考慮要素となり

得るが、現実の実施を待つまでもなく被告に独占の利益が発生していること

が認められる本件において、これを考慮する場面としては、被告の独占的利

益の認定の場面ではなく、使用者貢献度の検討（後記）の場面において、原

告の貢献度を高める方向に働く要素として、他の要素とともに総合的に考慮15 

するのが相当である。 

  ⑸ 被告の主張について 

   ア 被告は、主位的主張において、独占の利益の算定対象となる特許は、実

際に実施された特許（必須性（充足性）を満たす特許）に係るものに限定

すべきである等として、規格必須特許のライセンスでリストに掲載される20 

特許であっても、規格準拠製品において実際に実施されない場合はライセ

ンス料に対する実質的な貢献はないこと、リストに掲載された個々の特許

とロイヤルティに明確な対応関係はないこと、ある特許が独占の利益に貢

献したといえるのは、客観的に、当該特許が実施され、ライセンスが必須

となる場合であることなどを主張する。 25 

     しかしながら、前記のとおり、本件リスト掲載特許は、現にライセンス
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料の支払対象とされているのであるから、結果的にライセンシーにより実

施されなかったとしても、本件リスト掲載特許にライセンス料に対する何

らの貢献がないということはできない。また、規格必須特許のライセンス

料は、リストに掲載された個々の特許との間に明確な対応関係が認められ

ないものの、そのことによって、許諾対象特許である本件リストに掲載さ5 

れた特許とライセンス料との間の対価関係が失われるものとはいえない。

客観的に当該特許が実施されなかった場合には、それが世の中に貢献しな

かったことになるだけで、原告の相当の対価請求との関係では、本件リス

ト掲載特許としてライセンス料の対象となっている以上、被告の独占の利

益に貢献していることに変わりはない。したがって、被告の主張は、採用10 

することができない。 

   イ 被告は、予備的主張①において、本件特許１－５、本件特許２－３の充

足性が認められるとすれば、独占の利益は、［Ｂ１］分配金、［Ｂ２ａ］

被告の単独ライセンスによるライセンス料について、対象総特許数を基に

本件リスト掲載特許２件に均等に割り付けた金員になると主張する。しか15 

しながら、被告の予備的主張①は、主位的主張同様、独占の利益の算定対

象となる特許が実際に実施された特許に限ることを前提とするもので、当

該前提を採用することができないことは、前記アで述べたとおりである。

したがって、被告の予備的主張①を採用することはできない。 

  ウ なお、被告の予備的主張②及び③は、仮に争点１について被告が原告と20 

同じ立場に立つことを前提とした場合の予備的主張であり、予備的主張②

と③の違いは、［Ｂ２ｂ１］及び［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスに

係る対応利益の算定について、仮想積上げ方式により算定する（予備的主

張③）か否かという点にあるから、この点については、争点２の［Ｂ２ｂ

１］及び［Ｂ２ｂ２］に関する部分で判断することとする。 25 

４ 具体的な独占の利益の算定方法（争点２）について 
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   以上を踏まえ、具体的な独占の利益を算定する。 

⑴  ［Ｂ１］３Ｃ及びＯｎｅ－Ｒｅｄ 

［Ｂ１］の３Ｃ及びＯｎｅ－Ｒｅｄにおける本件リスト掲載特許に係る独

占の利益は、別表１「裁判所」の項記載のとおりであり、被告が現実に収受

した分配金について、許諾の対象となった本件リストに掲載された被告保有5 

の特許の特許数（別表における対象総特許数。以下、同じ）を分母とし、そ

のうちの本件リスト掲載特許の特許数（別表における原告特許数又は規格関

連原告特許数。以下、同じ）を分子として均等に割り付けた金員である●●

●（省略）●  円と認められる。これは、本件リスト掲載特許（プレイ

ヤー）及び本件リスト掲載特許（ディスク）の各場合について、それぞれ10 

【分配金額（円換算）×原告特許数／対象総特許数】を算出し、本件リスト

掲載特許（プレイヤー）分についてはＣＤ関連特許部分を減額調整した上、

両者を加算したものである。具体的に争点となった部分に関する判断は、次

のとおりである。 

   ア 原告特許数について 15 

原告特許数は、本件リスト掲載特許の特許数とするのが相当である。被

告は、本件リスト掲載特許の貢献度が低いことを理由に原告特許数に１／

１０を乗ずることを主張するが、本件リストに掲載された特許群のすべて

について現実の実施の有無を含む技術的価値に関する事項を確認しない限

り、当該特許群内における本件リスト掲載特許の相対的な価値評価をする20 

ことは困難であり、前記のとおり、本件リストに掲載された被告保有の特

許は、相当の対価の支払請求との関係では、その現実の実施の有無にかか

わらず、特段の事情のない限り、いずれも同等の技術的価値を有するもの

と評価するのが相当というべきである。被告の主張を採用することはでき

ない。 25 

   イ 対象総特許数の補正について 
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対象総特許数については、独占の利益算定の対象期間が平成１２年（２

０００年）又は平成１６年（２００４年）から平成２８年（２０１６年）

までの長期に及び、その間、規格必須特許リストに掲載された特許件数に

は一定の変動があったことが推認されることや同リストには特許登録前の

ものも掲載されていることが窺われること等を考慮し、×０．９の補正を5 

行うのが相当である。被告は、補正は相当でないと主張するが、被告は規

格必須特許リストを保有しているから、対象総特許数の変動状況を容易に

証明することができるはずである。それにもかかわらず、該当する証拠は

提出されておらず、被告の主張は、採用することができない。 

   ウ ＣＤ関連特許の取扱いについて 10 

３Ｃの本件リスト（プレイヤー）に係る分については、対象総特許数は

ＣＤ関連の特許数を加算せずに１７１とするが、ライセンス料単価のうち

ＤＶＤビデオ規格分単価の割合（省略）％を考慮し、特許による利益に同

割合を乗ずるのが相当である。被告は、当該対象総特許数をＣＤ関連の特

許数●●●を加算した２７５とすべき旨主張する。しかし、被告は、他方15 

では、当審において、３Ｃ提供に係るジョイントライセンス料の単価が４．

２５ドルである旨の原告の主張に対し、ＤＶＤビデオプレイヤーとしての

５ドル～３．５ドルのライセンス料単価にはＣＤ関連特許の許諾の対価も

含まれているから、  ●（省略）●  ではなく（ 省 略 ）であると

するのが相当である旨主張している。被告がライセンス料単価の構成割合20 

を把握し得る立場にあることを考慮すると、ＣＤ関連の特許については、

これを対象総特許数に加算するのではなく、被告の前記主張を前提に、被

告が３Ｃから配分を受けたＤＶＤビデオプレイヤーの分配金に（省略）％

（＝ ●（省略）● ）を乗じた金額をもって、本件リスト（プレイヤー）

に掲載された被告保有の特許に係る分配金とするのが相当というべきであ25 

る。 
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⑵  ［Ｂ２ａ］被告の単独ライセンス 

 ［Ｂ２ａ］の被告の単独ライセンスにおける本件リスト掲載特許に係る独

占の利益は、別表２「裁判所」の項記載のとおりであり、被告の判断により

必須特許とされ許諾の対象となった本件リストに掲載された被告保有の特許

の特許数を分母とし、そのうちの本件リスト掲載特許の特許数を分子として5 

均等に割り付けた金員である ●（省略）● 円と認められる。これは、

本件リスト掲載特許（プレイヤー）及び本件リスト掲載特許（ディスク）の

各場合について、それぞれ【ライセンス収入×規格関連原告特許数／対象総

特許数】を算出し加算したものである。 

具体的には、規格関連原告特許数は、前記⑴と同様、本件リスト掲載特許10 

の特許数とするのが相当であり（原告特許数に１０分の１を乗ずることはし

ない。）、対象総特許数についても、前記⑴と同様、×０．９の補正を行う

のが相当である。 

⑶  ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスの対応利益 

 ［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］の包括クロスライセンスにおける本件リスト掲15 

載特許に係る独占の利益は、別表３（Ｂ２ｂ１）、別表４（Ｂ２ｂ２）の各

「裁判所」の項記載のとおりであり、対応利益として、包括クロスライセン

スにおいて被告が収受するものと仮想される利益を算定するものである（仮

想積上げ方式）。すなわち、まず、販売台数に基づき、包括クロスライセン

スがなければ相手方が３Ｃ又は被告にライセンス料を支払い、被告が受領し20 

たであろう仮想の分配金を算出し、これを本件リストに掲載された被告保有

の特許の特許数で除して当該特許１件当たりの分配金額を算出した上、本件

リスト掲載特許の特許数を乗じた金員を基礎とするが、包括クロスライセン

ス契約を締結することによる当事者の利益が本件リストに掲載された特許以

外の点にもあることを考慮して補正した額である［Ｂ２ｂ２］   ●（省25 

略）●   円、［Ｂ２ｂ１］  ●（ 省 略 ） ●  円と認めるのが相
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当である。 

 これは、本件リスト掲載特許（プレイヤー）について、［Ｂ２ｂ２］【Ｐ

Ｓ販売台数×ライセンス料単価×配分割合×原告特許数／対象総特許数×親

子会社間調整】を算出したもの、［Ｂ２ｂ１］【再生・記録装置販売台数×

シェア×ライセンス料単価×配分割合×原告特許数／対象総特許数】を算出5 

したものを基礎とし、最後に包括ライセンス契約であることによる×０．５

の補正をしたものである。具体的に争点となった部分についての判断は、次

のとおりである。 

ア 算定方式について 

  被告は、予備的主張②において、［Ｂ２ｂ２］子会社ＳＩＥとの包括ク10 

ロスライセンスについては現実に被告が収受したライセンス料収入に基づ

き算定すべきであり、［Ｂ２ｂ１］●●●との包括クロスライセンスにつ

いては、本件リスト（プレイヤー）の被告が保有するＤＶＤビデオ規格関

連特許は、代表特許・提示特許ではなく、極めて多数の特許が包括的にラ

イセンスされている以上、本件リスト掲載特許（プレイヤー）の貢献度は15 

ゼロである旨主張する。 

  しかしながら、まず、被告とＳＩＥとの間の契約書（乙１３４）によれ

ば、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●（省略）●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●20 

●●●●●●●●したがって、被告が同契約により受ける利益は、現実に

収受されたライセンス料収入に限られず、対価として支払われていた金員

は調整金にすぎないというべきであるから、［Ｂ２ｂ２］において、現実

に被告が収受したライセンス料収入に基づき算定することは合理的ではな

い。 25 

次に、確かに、一般に当事者が互いの特許リスクを最小限にするため、
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それぞれが保有する多数の特許をすべて包括的に許諾の対象とすることが

包括クロスライセンスをする目的だとすれば（乙１３１）、個々の特許の

価値又は貢献度は問題にならないほど小さいということができるかもしれ

ない。しかし、本件リスト掲載特許（プレイヤー）は、規格必須特許とし

て評価され、本件リストに掲載されたものであるから、およそ価値のない5 

特許ということはできない。規格に準拠した製品を製造販売する事業者は

包括クロスライセンスにより３Ｃ又は被告に対するライセンス料の支払を

免れるという利益を得る一方、被告はこれと同等の利益を得ることができ

るという側面もあったからこそ、包括クロスライセンスが成立したはずで

ある。そうすると、少なくとも相当の対価請求との関係では、包括クロス10 

ライセンスにおける本件リスト掲載特許（プレイヤー）の貢献度がゼロと

いうことはできず、［Ｂ２ｂ１］被告は●●社を相手方とする包括クロス

ライセンスにおいて、本件リスト掲載特許（プレイヤー）について一定の

利益を得たものと評価することができる。 

以上の点を考慮すると、本件において、包括クロスライセンスにより被15 

告が得た利益を検討する場合には、［Ｂ２ｂ１］及び［Ｂ２ｂ２］のいず

れの場合においても、仮想積上げ方式によるのが相当であり、これに反す

る被告の予備的主張②は採用することができない。ただし、包括クロスラ

イセンスには、通常のライセンス契約とは異なり、互いの特許リスクをな

くするという側面があることを考慮すると、包括クロスライセンスにより20 

被告が得た本件リスト掲載特許（プレイヤー）に係る独占の利益は、通常

のライセンス契約と同じでなくてもよいはずである。この点については、

後記オにおいて判断することにする。 

イ 仮想ライセンス料単価について 

  ［Ｂ２ｂ２］ＳＩＥとの包括クロスライセンスに係る被告の仮想ライセ25 

ンス料単価は、３Ｃからの分配金と同じ数値を用いるのが相当であり、同
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分配金に関し被告が主張していた ● （ 省 略 ） ● とするのが相当で

ある。被告は親子会社の関係では一定の優遇がされることを理由に１台当

たり（ 省 略 ）とすべきである旨主張するが、親子会社間調整は別途行う

ので（別表４の「親子関係間調整」欄のとおり、０．８を乗じている。）、

被告の主張は採用することはできない。 5 

  ［Ｂ２ｂ１］包括クロスライセンスのＤＶＤ再生装置に係る仮想ライセ

ンス料単価も同様に ● （ 省 略 ） ● とするのが相当である。［Ｂ２

ｂ１］包括クロスライセンスにおけるＤＶＤ記録装置に係る仮想ライセン

ス料単価については、弁論の全趣旨（原告は当初 ●（省略）● を主

張し、被告は多くとも ●（省略）● と主張していた。）により、●10 

（省略）● をもって相当と認める。 

   ウ 仮想分配金の分母（対象総特許数）について 

     実際の販売台数又は推定された販売台数に１台当たりの仮想ライセンス

料を乗じ、配分割合●（省略）●に基づき算出された被告に対する仮想分

配金は、本件リスト（プレイヤー）に掲載された被告の保有する特許に対15 

応するものである。したがって、当該仮想分配金を分子として、当該特許

１件当たりの金額を算定するときの分母となるのは、本件リストに掲載さ

れた被告の保有する特許の件数２５件となるはずである。被告は、包括ク

ロスライセンスにより被告が実施許諾した特許のうち事業に関連する●●

（省略）件を分母とすべきである旨主張する。しかしながら、仮想の分配20 

金を算出する目的は、包括クロスライセンスがなければ、被告が受領して

いたであろう分配金に基づき、本件リスト（プレイヤー）に掲載された特

許１件当たりの金額を算出し、本件リスト掲載特許（プレイヤー）により

被告の得た独占の利益を算出することである。したがって、仮想分配金を

除す分母は、本件リスト（プレイヤー）に掲載された被告の保有する特許25 

の件数２５件とするのが合理的であるから、被告の主張は採用することが
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できない。 

   エ 原告特許数について 

     原告特許数については、本件リスト掲載特許の特許数とするのが相当で

あることは、前記⑴と同様である（被告は、［Ｂ２ｂ１］［Ｂ２ｂ２］に

おいて本件リスト掲載特許の寄与度は極めて小さいから、原告特許数に１5 

／１０を乗ずべきであると主張し、また、［Ｂ２ｂ２］において、ＰＳで

の本件リスト掲載特許の実施の観点から、ＰＳ２の独占の利益●●％相当

分及びＰＳ３の独占の利益に関しては、原告特許数に１／１０を乗ずべき

であることなどを主張するが、前記⑴と同様の理由により、被告の主張を

採用することはできない。）。  10 

   オ 包括クロスライセンスであることを考慮した減額補正について 

前記のとおり、包括クロスライセンスは、本件リスト（プレイヤー）に

掲載された被告保有の特許に係る独占の利益の有無にかかわらず、相互に

保有する多数の特許を全て包括的に許諾の対象とすることにより、相互の

特許リスクを最小化するという通常のライセンス契約とは異なるメリット15 

がある。したがって、仮想積上げ方式により被告の独占の利益を算定する

に当たっては、この点を減額要素として考慮するのが相当であり、仮想積

上げ方式により算定された本件リスト掲載特許（プレイヤー）に係る被告

の独占の利益について、×０．５の減額補正をすることとする。なお、本

件は、ライセンス契約の相手方との関係でライセンス料の額を問題にして20 

いるのではなく、あくまでも職務発明における相当の対価の額の認定の前

提として、包括クロスライセンスにより被告が得た利益の中に含まれる本

件リスト掲載特許（プレイヤー）により被告が得た独占の利益の評価をす

るにすぎないから、当該独占の利益の内容は、ＦＲＡＮＤライセンス料単

価と同額である必要はない。 25 

⑷ 以上によれば、本件リスト掲載特許による被告の独占の利益は、別表５
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「裁判所」の項記載のとおり、以下の金額と認められる。 

 ［Ｂ１］         ●（省略）●円 

 ［Ｂ２ａ］        ●（省略）●円 

［Ｂ２ｂ１］       ●（省略）●円 

   ［Ｂ２ｂ２］       ●（省略）●円 5 

合計          ●（省略）●円 

５ 現実の実施が必要だと解した場合の実施の有無（争点５）について 

   前記３で述べたとおり、本件リスト掲載特許が現実に実施されたことは、本

件リスト掲載特許に係る被告の独占の利益を認めるための要件ではないが、現

実に実施されたという事実は、使用者貢献度の枠組みの中で、原告の貢献度を10 

高める方向での考慮要素となり得るものである。そこで、争点３（本件各発明

に対する被告の貢献度）ついて判断する前に、争点５（現実の実施が必要だと

解した場合の実施の有無）について判断する。 

なお、原告による以下の⑴における本件発明２－７－８１の主張及び⑵にお

ける甲１６４に基づく主張について、被告は、時機に後れた攻撃防御方法であ15 

ると主張するが、これらの主張は、訴訟の完結を遅延させることになるものと

は認められないから被告の主張を採用することはできない。 

  ⑴ Ｄ／Ａ変換と所定の変換処理の順序［本件構成要件３充足性］について 

    原告は、ＤＶＤビデオ規格により特定される製品であるＤＶＤビデオプレ

イヤーは、本件発明１－１－１、１－２－１、１－４－１、２－１－３３、20 

２－２－１、２－４－３７、２－５－１、２－７－８１に係る本件構成要件

３を充足すると主張する。 

    しかしながら、上記各発明の本件構成要件３に対応する構成要件は、本件

発明２－７－８１も含め、いずれもＤ／Ａ変換されたアナログ映像信号に対

して所定の変換処理を施すものであると認められるのに対し、ＤＶＤビデオ25 

規格により特定される被告製品であるＤＶＤビデオプレイヤーには、原判決
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の「事実及び理由」の第４の４⑷（原判決１０８頁１４行目から１０９頁２

３行目まで）に記載のとおりデジタル信号に対し先に所定の変換処理をした

後、Ｄ／Ａ変換をし、Ｄ／Ａ変換後は、アナログ信号に所定の変換処理を行

わないものが存在することが認められる。そうすると、当該規格により特定

されるＤＶＤビデオプレイヤーは、本件構成要件３を充足するものとは認め5 

られない。 

    よって、原告の主張を採用することはできない。 

⑵ 記録制御情報の少なくとも一部を鍵情報とすること［本件構成要件４充足

性］について 

  原告は、ＤＶＤビデオ規格により特定される製品であるＤＶＤビデオプレ10 

イヤーは、証拠（甲１６４）によれば、本件発明２－２－２７、本件発明２

－２－４５、本件発明２－４－７、本件発明２－４－１０は本件構成要件４

を充足すると主張する。 

  しかしながら、証拠（甲１６４）の文献は、その図３において「Disc Key」

セットがＤＶＤディスクのリードイン領域の「コントロールデータ領域」中15 

の「コンテンツ供給者の情報」に格納されていること、その図４において

「Title Key」がデータセクターの「コピー管理用データ」に格納されてい

ることが記載されていることが認められるものの、「コピー管理用データ」

は、再生の方法や様式を示すデータと同義ではないと考えられるから、原告

が主張するとおり、 ●（省略）● と呼ばれるデータ領域（乙２１）に20 

タイトル鍵が含まれていたとしても、当該データ領域は、再生モード制御信

号領域には該当しない。すなわち、「再生モード制御信号領域に配置された」

との構成要件ｆ２を充足しない。また、タイトル鍵は、暗号化鍵の一つであ

って記録制御情報ではないから、本件発明２－２－２７の「前記記録制御情

報の少なくとも一部を鍵として使用する」との構成要件ｆ３も充足しない。25 

そして、同様に、本件発明２－２－４５、２－４－７、２－４－１０も本件
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構成要件４を充足するものとは認められない。 

  よって、原告の主張を採用することはできない。 

 ⑶ その他の本件各発明の実施の有無について 

被告は、ＤＶＤビデオ規格により特定される製品であるＤＶＤビデオディ

スクは、本件発明１－５（本件発明１－５－１、１－５－１１）、本件発明5 

２－３（本件発明２－３－１、２－３－１５、２－３－３０、２－３－４０、

２－３－４２）を充足しないと主張する。 

しかしながら、ＤＶＤビデオ規格により特定される製品であるＤＶＤビデ

オディスクが本件発明１－５、２－３を充足することは、原判決「事実及び

理由」中の第４の８、９及び１２から１６まで（原判決１３２頁５行目から10 

１３８頁２３行目まで及び１４４頁２行目から１６３頁２１行目まで）に記

載のとおりであるから、これを引用する。 

  ⑷ 以上によれば、本件リスト掲載特許のうち、現実に実施されたことが認め

られるのは、本件特許１－５及び本件特許２－３のみである。 

６ 本件各発明に対する被告の貢献度（争点３）について 15 

  ⑴ 原告は、本件各発明についての被告の貢献度を９５％と主張するのに対し、

被告は、これを争うので、以下検討する。 

  ⑵ 本件リスト掲載特許の技術的意義、本件リスト掲載特許の開発経緯、本件

リスト掲載特許の普及等については、次のとおり補正するほかは、原判決

「事実及び理由」中の第４の１８⑵アからウまで（原判決１６９頁１８行目20 

から１７１頁１８行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

   （原判決の補正） 

   ア 原判決「事実及び理由」中の第４の１８⑵アからウまでの各「本件実施

特許」をいずれも「本件リスト掲載特許等」と改める。 

   イ 原判決１７１頁１５、１６行目の「被告において、本件実施特許を製品25 

化し、これを標準規格に採用させた」を「被告において、本件リスト掲載
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特許等を標準規格に採用させた」と改める。 

ウ 原判決１７１頁１８行目末尾に改行の上、次のとおり加える。 

「 ＤＶＤビデオ規格の規格必須特許は、技術の標準化による規格の統一

普及を目的として、１９９０年代後半、フィリップス社及び被告等が、Ｄ

ＶＤ関連規格を策定し、このＤＶＤ関連規格に係る保有の特許権等をリス5 

ト化して公開し、オープンライセンスポリシーの下、全世界における実施

権を合理的な条件で許諾するプログラムを実施するようになったものであ

る（乙１５６、１７５）。このような標準規格の策定とオープンライセン

スポリシーに基づく実施許諾は、標準規格に準拠した製品の互換性を保つ

ことを可能にし、市場の広がりとビジネスエコシステムの確立に寄与する10 

ことになるが、規格必須特許についても、企業が標準規格の策定において

想定するビジネスモデルの観点から、標準規格に沿うものによって構成さ

れることになる。また、規格必須特許の許諾の対価としてのライセンス料

を決定し、または、複数の企業が関与するライセンスプログラムにおける

ライセンス料の配分割合を決定する際にも、企業判断又は企業間交渉等の15 

寄与の程度が大きいものと考えられる（乙１５３、１５６）。そうすると、

標準規格の策定における特許技術の規格への採用やロイヤルティの配分等

を含め、規格必須特許の許諾により収受される利益については、規格必須

特許の技術的価値だけでなく企業側の事業判断が大きく寄与するものと認

められる。」 20 

  ⑶ 以上によれば、本件リスト掲載特許の技術的意義等を踏まえても、ＤＶＤ

ビデオ関連特許の標準規格化による規格の統一普及における被告側の寄与の

程度が大きく、独占の利益であるライセンス収入等に対する被告の貢献度は

極めて大きいものということができる。他方、本件リスト掲載特許のうち、

少なくとも本件特許１－５及び２－３は、現に実施された特許であり、技術25 

的利用価値があったことは明らかであるから、特許発明に対する原告の貢献
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度も認められる。その他本件に現れた諸事情を総合すれば、被告の使用者と

しての貢献度は、９８％と認めるのが相当である。 

 ７ 共同発明者間における原告の貢献度（争点４）について 

  ⑴ 原告は、共同発明者間における原告の貢献度を７５％と主張するのに対し、

被告は、これを争うので、以下検討する。 5 

⑵ 本件における共同発明者間における原告の貢献度を５０％と認めるべきこ

とは、原判決「事実及び理由」中の第４の１８⑶（原判決１７１頁２５行目

から１７２頁１１行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

⑶ 原告は、共同発明者 Ａ は、対応可能な業務を知的財産部担当者としてサ

ポートしたにとどまるなどと主張し、他方、被告は、発明から出願、登録ま10 

での経緯における関与を考慮すると原告の貢献度は３０％にとどまると主張

する。 

  しかしながら、前記引用に係る原判決も認定するとおり、●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●（省略）●●●●●●●●●●●●●●●●●15 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●のであるから、本件においては、共同発明者間の貢

献度について均等とすべきでない特段の事情を認めることはできないという

べきである。 

  よって、共同発明者間における原告の貢献度は５０％と認めるのが相当で20 

ある。  

８ 小括 

⑴ 以上によれば、別表５「裁判所」の項記載のとおり、本件リスト掲載特許

について、原告が受けるべき相当の対価は、次のとおりとなる。 

 ［独占の利益   ● （ 省 略 ） ●   ●×発明者貢献度（１－９８％）25 

×共同発明者間貢献度５０％］－既払額（ 省 略 ）円 
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   ＝３３７８万９１２４円 

  ⑵ したがって、原告の請求は３３７８万９１２４円及びこれに対する遅延損

害金の支払を求める限度で理由がある。そして、当事者の主張に鑑み、本件

記録を検討しても、前記認定判断を左右するような事由は認められない。 

第４ 結論 5 

   よって、原判決は一部相当でないから、これを変更することとして、主文の

とおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 

 

 10 

 

裁判長裁判官                      

                  清   水       響 

 

 15 

 

裁判官                      

                  菊   池   絵   理 

 

 20 

 

裁判官                      

                  頼       晋   一 
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（別紙） 

当 事 者 目 録 

    

控訴人（一審原告）      Ｘ 

      同訴訟代理人弁護士      井   上   義   隆 5 

      同              吉   浦   洋   一 

    

      被控訴人（一審被告）     ソニーグループ株式会社 

 

      同訴訟代理人弁護士      熊   倉   禎   男 10 

      同              𠮷   田   和   彦 

      同              佐   竹   勝   一 

      同              小   林   正   和 

      同              西   村   英   和 

同              渡   邊   由   水 15 

以上 
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ノート注釈
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ノート注釈
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ノート注釈

2024000699
ノート注釈



別表１

原告の本件リスト掲載特許全て 実施1－5，2－3（Ｄ）のみ 原告の本件リスト掲載特許全て 原告の本件リスト掲載特許全て

3Ｃ／ＪＬＰ

分配金（Ｐ）総額

原告特許数

対象総特許数

補正

特許による利益

分配金（Ｄ）総額

原告特許数

対象総特許数

補正

特許による利益

Ｏｎｅ－Ｒｅｄ

1ドル＝円

分配金（Ｐ）額（ドル）

分配金（Ｐ）額（ドル）

分配金（Ｐ）額（ドル）

分配金（Ｐ）額（ドル）

分配金（Ｐ）額（ドル）

(円換算合計額）

原告特許数

対象総特許数

補正

特許による利益

分配金（Ｄ）額（ドル）

（円換算額）

原告特許数

対象総特許数

補正

特許による利益

被告予備③ 裁判所
分配金（Ｂ１）

Ｂ１小計

原告主張 被告予備① 被告予備②

●（省略）● 

●（省略）●
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別表２

規格関連原告特許数

対象総特許数

特許による利益

規格関連原告特許数

総特許数

特許による利益

規格関連原告特許数

対象総特許数

特許による利益利益

Ｐ～Ｄの合算

補正

特許による利益（合計）

Ｂ２ａ小計

単独実施料　（Ｂ２a）

ライセンス収入（P)

ライセンス収入（Ｒ）

ライセンス収入（Ｄ）

原告主張 被告予備① 被告予備② 被告予備③ 裁判所

●（省略）●

●（省略）●
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別表3

仮想積上げ方式 プレイヤーは実施なし ●●●●●件ライセンスされた特許のうち 仮想積上げ方式

ＤＶＤ再生装置 原告特許の貢献度はゼロ

日米販売台数

相手方●社シェア

ライセンス料単価

1ドル＝円

配分割合（●●●●）

原告特許数

対象総特許数

補正

親子会社間調整

特許による利益

ＤＶＤ記録装置

日米販売台数

相手方●社シェア

ライセンス料単価

1ドル＝円

配分割合（●●●●）

原告特許数

対象総特許数

補正

親子会社間調整

特許による利益

◆緑色は、当事者間で争いのある項目である。

◆特許による利益（原告・被告予備③）＝【再生・記録装置販売台数×シェア×ライセンス料単価×配分割合×原告特許数／対象総特許数】を加算したもの

　原告の主張では、記録装置のライセンス料単価を９ドルとし、対象総特許数につきＤＶＤビデオ規格の規格必須特許リスト（プレイヤー）に掲載された被告保有の特許２５件に×０．９補正を行う。

　被告の主張（予備③）では、記録装置のライセンス料単価を３．５ドルとし、対象総特許数につき３７９６５件として上記補正は行わない。これを採用しない場合は、原告特許数を０．６とする。

　被告の主張（予備①、②）では、本件各特許の実施がない、または貢献度が０であるとして独占の利益はないとする。

◆原告の主張する補正０．９は、規格必須特許リストに掲載された特許件数の変動や、特許登録前のものも掲載されていることを考慮し、補正するもの。

被告予備③ 裁判所
包括クロスライセンス （Ｂ２ｂ１）

Ｂ２ｂ１小計

原告主張 被告予備① 被告予備②

●（省略）●

●（省略）●
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別表４

仮想積上げ方式 プレイヤーは実施なし 現実の収入ベース 原告と同じ仮想積上げ方式

北米販売台数

北米×0．89

日本販売台数

日米販売台数合計

ライセンス料単価

1ドル＝円

配分割合（●●●●）

原告特許数

対象総特許数

補正

親子会社間調整

特許による利益

北米販売台数

北米×0．89

日本販売台数

日米販売台数合計

ライセンス料単価

1ドル＝円

配分割合（●●●●）

原告特許数

対象総特許数

補正

親子会社間調整

特許による利益

裁判所
子会社クロスライセンス（Ｂ２ｂ２）

ＰＳ２

ＰＳ３

Ｂ２ｂ２小計

原告主張 被告予備① 被告予備② 被告予備③

●（省略）●

●（省略）●
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別表５

令和６年（ネ）第１００４０号

特許による利益 B1

各小計 B2a

B2b2

B2b1

総合計

被告の貢献度（数字は会社貢献度）

共同発明者間の原告貢献度

相当対価の額

既払額

未払の相当対価の額

原告主張 被告予備③ 裁判所被告予備① 被告予備②

●（省略）●
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