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 事 件 番 号      平成３１年（ネ）第１００２７号 

○ 平成１６年法律第７９号による改正前特許法（旧法）３５条３項に基づいて職務発

明の相当対価を求めるに当たり、使用者側の貢献度を９５％又は９７％とし、共同発明

者間の貢献度については、原則として均等割合であるが、本件では特段の事情があると

して、均等割合を超える貢献度が認められた事例。 

〇 旧法３５条４項の「使用者等が受けるべき利益の額」は、使用者等に対する権利承

継時の客観的に見込まれる利益の額であり、発明の実施によって現実に受けた利益に必

ずしも限るものではないとして、使用者が得た独占の利益を求めるに当たり、ライセン

ス契約で現実に得た利益ではなく、「仮想積上げ方式」で算定された事例。 

〇 使用者が援用した職務発明対価支払請求権の消滅時効について時効の中断又は援用

権を喪失したとされた事例。 

（事件類型）職務発明対価支払い請求控訴事件 （結論）原判決変更（一部認容） 

（関連条文）平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項、４項 

（関連する権利番号等）米国特許４９９８２５２、米国特許５８０５５６４ 

判 決 要 旨 

第１ 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、在職中にした光ディスクにお

けるエラー訂正技術の発明（本件発明）は職務発明であり、その特許を受ける権

利を勤務規則等により一審被告に承継させたので、一審被告から相当対価の支払

を受ける権利があると主張して、一審被告に対し、平成１６年法律第７９号によ

る改正前の特許法（旧法）３５条３項に基づいて、相当対価の額２７８億１５６

２万０３３５円の一部である３０億円及びこれに対する平成２７年５月１３日

（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで平成２９年法律第４４号による改正前

の民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

  原判決は、一審原告の請求のうち、８３３万６３１９円及びこれに対する平成

２７年５月１３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で認容し、その余の請求を棄却した。 

これに対して、一審原告は、一審被告に対し、１０億円及びこれに対する平成

２７年５月１３日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求め

る限度で敗訴部分を不服として控訴をし、一審被告は、敗訴部分を全部不服とし

て控訴をした。 

  なお、一審原告は、当審において、職務発明の対価を求める対象特許を原判決

別紙特許目録記載の５（米国特許４９９８２５２。本件特許１－５）及び６（米
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国特許５８０５５６４。本件特許２－１）に限定した。 

第２ 控訴審の判断概要 

  控訴審は、原判決を変更し、一審原告の請求のうち、３２０４万８６７３円及

びこれに対する平成２７年５月１３日から支払済みまで年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める限度で認容した。その判断の概要は、以下のとおりである。 

 １ 本件特許１－５ 

   一審被告は、本件特許１－５の実施に関し、①一審被告とフィリップス社が、

ライセンシー候補者に対して、ＣＤ-ＲＯＭ規格に基づいた製品の製造及び販売

をするために必要となる特許を共同で実施許諾するライセンスプログラム（本

件ジョイントライセンスプログラム）と、②ＳＣＥとの間でプレイステーショ

ンシリーズに関する特許権等の実施許諾に関する合意（ＳＣＥライセンス契約）

に基づいて、ライセンス料の配分を受けた。 

   本件特許１－５に係る発明（本件発明１－５）により一審被告が受けるべ

き利益の額 

   ア 本件ジョイントライセンスプログラム 

     本件ジョイントライセンスプログラムにおえる契約条項によれば、同

ライセンスプログラムにおいてライセンシーが支払うライセンス料は、

全世界におけるライセンス対象特許の使用の対価であるということがで

きるが、全世界におけるライセンス対象特許の分析及び作業は困難であ

ることから、米国分のライセンス料に米国ライセンス対象特許を特定し、

これに対して本件特許１－５が貢献した割合に基づき本件特許１－５の

ライセンス料配分額を推計するのが本件事案において最も適切な算定方

法であると認められる。 

     そして、一審被告がフィリップス社から配分されたライセンス料（全

世界）を製造分と販売分に分け、前者については全世界の１５％、後者

については２５％分が米国分であると推認することは一審被告も争うも

のではない。 

    本件特許１－５の貢献割合は、平成５年度から平成１４年度まで用い

られた契約書には、ＣＤ－ＲＯＭプレイヤーについて規格必須特許（ⓐ）

のほか、ＣＤオーディオプレイヤーに関する特許（ⓑ）を含むが、ⓑの

特許に限られない（Ⓒ）との条項があり、ディスク等その他の規格にお

いても同様の条項があったところ、ⓐ、ⓑの件数については当事者間に

争いがなく、Ⓒに係る特許は、ライセンス契約の文言からすると、ＣＤ

オーディオに関連したものである必要があるところ、「解除可能なカバ

ーロック装置」（ＵＳ４４１２３２０Ａ）と「光学式再生装置」（ＵＳ４

５９２０３８Ａ）については、ＣＤオーディオプレイヤーについて実施
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され、又は実施されることが可能であると見込まれるのでⒸに当たる。 

     そして、ＣＤ-ＲＯＭディスク及びその派生品であるＣＤ-Ｒディスク

等は、音楽用ＣＤの規格を前提としたものであり、ディスクに関する特

許は規格が定まっているため、ＣＤオーディオ（ディスク）関連のⓑに

係る特許は他に選択の余地のないフォーマットに関する特許が大半を占

めるものであると推認されるから、ＣＤ-ＲＯＭディスク等の規格必須特

許であるⓐに係る特許と、ＣＤオーディオ（ディスク）関連のⓑに係る

特許は同価値として扱うのが相当である。これに対して、ＣＤ-ＲＯＭプ

レイヤー及びその派生製品である各ドライブ関係については、ＣＤオー

ディオ（プレイヤー等）関連のⓑに係る特許のうち、変調方式に関する

ＥＦＭ特許（米国特許第４５０１０００号）とエラー訂正に関するＣＩ

ＲＣ特許（米国特許第４４１３３４０号）はドライブでも必須特許であ

り重要な価値があるといえるが、その他のドライブに関する特許は、デ

ィスクと異なり、大半は各社において選択可能な特許も含まれると推認

されるから、ライセンスにおける特許の価値として、ＣＤ-ＲＯＭドライ

ブ等に係るⓐに係る特許と、ＣＤオーディオ（プレイヤー等）に関する

特許（ⓑ）のうちＥＦＭ特許とＣＩＲＣ特許は同価値であるが、ⓑのそ

の他の特許はＣＤ-ＲＯＭドライブ等の規格必須特許に比して０．５、Ⓒ

に係る特許はいずれも実施され、又は実施される可能性がある特許であ

るにすぎないため、ⓐ等の特許に比して０．１の価値があるとして貢献

割合を計算するのが相当である。 

     他方、平成１５年度以降における各製品カテゴリの対象特許件数は、

ⓐの特許のみが対象であり、本件特許１－５と同価値とみるべきである。 

   イ ＳＣＥライセンス契約 

     旧法３５条４項は、職務発明に係る相当対価の額は、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旨規定するところ、同項が

「使用者等が受けるべき利益の額」と規定したのは、使用者等に対する権

利承継時の客観的に見込まれる利益の額をいうものであり、発明の実施に

よって現実に受けた利益に必ずしも限るのではなく、自己実施等の場合を

含め、使用者等が本来得ることのできた独占的利益を指すものと解される。 

    ＰＳ１のゲーム機本体及びゲームディスク、ＰＳ２のゲーム機本体は、

本件ジョイントライセンスプログラムの対象製品であるところ、一審被告

がプレイステーションシリーズの製造及び販売に関し、フィリップス社と

の間で、それぞれの保有する特許のクロスライセンスを締結していれば、

ＳＣＥは本件ジョイントライセンスプログラムにおいて改めてライセンス
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料を支払う必要のない一審被告の関連会社となり、こうしたクロスライセ

ンス契約における一審被告の得た利益が「使用者等が受けるべき利益の額」

となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、一審被告がプレイステ

ーションシリーズの製造及び販売に関してフィリップス社との間でクロス

ライセンスを締結したと認めるに足りず、むしろ、一審被告は、ＳＣＥに

対し、プレイステーションシリーズの製造、販売又は開発等のために有用

な一審被告保有の特許権（本件特許権１－５及び同２－１を含む。）等の

実施許諾に関するライセンス契約（ＳＣＥライセンス契約）を締結して、

ＳＣＥを他社ライセンシーより優遇して同社から対価を得ていることが認

められる。 

このように、一審被告が、フィリップス社と共に運用する本件ジョイント

ライセンスプログラムのライセンス対象製品であるプレイステーションシ

リーズの製造販売に関して、ＳＣＥを同プログラムの関連会社としてでは

なく１ライセンシーとして扱っている以上、同プログラムが開放的かつ非

差別的な条件でライセンスする、いわゆるオープンポリシーを採用してい

ることからすれば、ＰＳ１のゲーム機本体及びゲームディスク、ＰＳ２のゲ

ーム機本体の製造及び販売に当たって一審被告が本来得ることのできた独

占的利益は、ＳＣＥがフィリップス社との間でプレイステーションシリー

ズの製造及び販売に関してライセンスを受けたものと仮定した上で、同ラ

イセンスプログラムで定められたロイヤルティにより計算された額に一審

被告の配分率を乗じたライセンス料額により算定した額（仮想積上げ方式）

であるというべきであり、一審被告がＳＣＥライセンス契約により現実に

得た利益に限る必要はない。 

   本件特許１－５について一審被告が貢献した程度 

   ア 本件ジョイントライセンスプログラム 

     本件発明１－５は、音楽用ＣＤをコンピュータ分野に応用することを可

能とするためのエラー訂正技術であり、ＣＤ-ＲＯＭ等の規格必須特許に採

用されるなど、技術的価値は高いといえるが、本件発明１－５は、こうし

た一審被告に蓄積された先行技術の一部が活用された面があることは否定

することができない。また、本件発明１－５が権利化されるまでの手続に

おいて、その優先権の基礎となる本件特許１－１及び同１－２に係る手続

を含め、一審原告の貢献はなく、米国の事務所に依頼し、米国特許商標庁

の拒絶理由に対して適宜の対応をした点を含め、一審被告の知的財産部が

相当の貢献をしたものである。 

さらに、一審被告とフィリップス社は、非差別的かつ開放的なオープンラ

イセンスポリシーを採用して広くライセンスの機会を与えるとともに、一
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審被告とフィリップス社が中心となって、ＣＤ-ＲＯＭの物理的フォーマッ

トを作成しただけではなく、論理フォーマットを統一して互換性を持たせ

たほか、パソコンの周辺機器を接続するための伝送データ規格の統一を実

現したことにより、パソコンやゲームソフトとしてＣＤ-ＲＯＭが広く利用

されるようになったといえる。 

加えて、一審被告は、ＣＤ-ＲＯＭディスクを受託生産するための製造工

場を設立し、ＣＤ-ＲＯＭ駆動装置の生産能力の増産態勢を整え、また、Ｃ

Ｄ-ＲＯＭを利用した様々な商品の企画・開発や、他業種との連携等を行っ

たほか、マーケティングプロモーションとして、ライセンシー会議の開催、

コンテンツ業界への積極的なアプローチ、標準規格を普及させるための装

置の技術開発、ライセンシーに対するテクニカルサポートを行い、ＣＤ-Ｒ

ＯＭだけではなくＣＤ-Ｒ等のＣＤファミリー規格の改善のための研究開

発やプロモーションを行ったことが認められる。 

以上の諸事情に鑑みれば、本件ジョイントライセンスプログラムにおい

て一審被告が得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、９５％とするの

が相当である。 

   イ ＳＣＥライセンス契約 

     ＰＳ１及びＰＳ２は、高い演算性能とグラフィック性能を誇り、ＰＳ１

で採用されているグラフィックスの技術は一審被告が放送局用に開発した

システムＧの技術が流用され、また、ＰＳ２には東芝と共同開発したプロ

セッサが搭載されているなど、ＣＤ-ＲＯＭやＤＶＤ-ＲＯＭ以外にも最先

端の技術が盛り込まれている。 

    一審被告は、関連会社とともに、ＰＳ１等のゲーム機の開発やソフトメ

ーカーとのライセンス業務を行うＳＣＥを設立し、当時としては最先端の

技術を盛り込んだＰＳ１及びＰＳ２の各ゲーム機を開発するために多額の

投資を行った。加えて、ＳＣＥは、積極的に新規ソフトメーカーの参入を

促してＰＳ１及びＰＳ２でプレイすることができる多様なゲームソフトウ

ェアを取りそろえることを可能とし、また、ソフトウェアの直販性を採用

して適切な在庫管理を可能としたほか、ゲーム機本体の廉価版の逐次市場

投入、次世代ネットワーク対応のＰＳ２の開発といったことも、ＰＳ１及

びＰＳ２がゲーム市場において強い支配的地位を占めるに至り、ＳＣＥラ

イセンス契約において一審被告が得た独占の利益の増大につながったもの

といえる。こうしたＳＣＥの営業努力、投資活動等については、共同出資

会社である一審被告側の貢献度としてとらえるべきである。 

    前記の本件ジョイントライセンスプログラムで説示した一審被告の貢献

割合に加え、プレイステーションシリーズに関する一審被告ないしＳＣＥ
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の貢献割合を加味すると、ＳＣＥライセンス契約において一審被告が得た

独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、９７％とするのが相当である。 

   本件発明１－５の共同発明者間における一審原告の貢献度 

    本件発明１－５の発明者は、一審原告、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＣの５名であり、

このうち一審被告の従業員はＣを除いた４名である。 

    共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であ

ると認めるべきであるところ、一審原告が本件発明１－５において一定の役

割を果たしたものとは認められるものの、主導的又は枢要な役割を果たした

ものと認めるに足りる証拠はない。 

    もっとも、本件発明１－５は、発明者をＥ、Ｄ、Ｊ（ただし、後に、Ｅ、

Ｄ、Ｂ、一審原告、Ｃとする届け出がされた。）とする特許出願申込書と、

発明者をＢ、一審原告、Ｄとする特許出願申込書を基にして権利化されたも

のであるところ、ＣＤ-ＲＯＭの規格の「附属書Ａ（規定）ＲＳＰＣによるエ

ラー訂正のための符号化」には、本件特許１－５の図６及び図７の実施例が

記載されており、この実施例は発明者をＢ、一審原告、Ｄとする特許出願申

込書に添付されている図等と同じくするものであり、Ｂの依頼を受けて一審

原告が作成した複数の案が基になっていることが推認されるから、ＣＤ-ＲＯ

Ｍのエラー訂正方式の規格化において一審原告の貢献はＥ等と比較するとよ

り高いといえる。 

    そうすると、本件特許１－５の共同発明者間における一審原告の貢献度は、

均等割合を超える特段の事情があるものとし、３分の１とするのが相当であ

る。 

 ２ 本件特許２－１ 

   一審被告は、本件特許２－１に関し、①一審被告が、フィリップス社との間

で、一審被告とフィリップス社が保有するＤＶＤ規格に係る特許の実施許諾を

パイオニアと共同で行うジョイントライセンスプログラム（３Ｃライセンスプ

ログラム）、②フィリップス社、一審被告ほか数社により設立されたＯｎｅ－

Ｒｅｄ，ＬＬＣがＤＶＤ製品の共同ライセンスを提供するライセンスプログラ

ム（Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセンスプログラム）、③フィリップス社、一審被告ほ

か数社により設立されたＯｎｅ－Ｂｌｕｅ,ＬＬＣがブルーレイディスク製品

の必須特許を含む特許の共同ライセンスを提供するライセンス（Ｏｎｅ－Ｂｌ

ｕｅライセンスプログラム）、④ＳＣＥライセンス契約に基づいて、ライセン

ス料の配分を受けた。 

   本件特許２－１に係る発明（本件発明２－１）により一審被告が受けるべ

き利益の額 

   ア 各ライセンスプログラム 
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     各ライセンスプログラムにおいて一審被告が得たライセンス料（ただし、

３Ｃライセンスプログラムに関しては訴訟関係費用を控除）、各ライセン

スプログラムにおける各製品カテゴリ別の米国特許件数は当事者間に争い

がなく、これらは規格必須特許であるから、ライセンス料に占める本件特

許２－１の貢献割合は同価値として算定するのが相当である。 

   イ ＳＣＥライセンス契約 

     ＰＳ２のゲームディスク、ＰＳＰのゲームディスクは、３Ｃライセンス

プログラムのライセンス対象製品又はライセンス対象製品に準じて扱うの

が相当であるところ、３Ｃライセンスプログラムでは、一審被告が保有す

るライセンス対象特許はフィリップス社にサブライセンス付きでライセン

スされることから、ＳＣＥが、ＰＳ２又はＰＳＰの製造及び発売に当たっ

てフィリップス社から３Ｃライセンスプログラムのライセンスを受けてい

れば、一審被告に改めてライセンス料を支払う必要がないことになり、フ

ィリップス社から一審被告に配分されるライセンス料が「使用者等が受け

るべき利益の額」となるといえるが、本件全証拠を検討してみても、ＳＣ

ＥがＰＳ２又はＰＳＰの製造及び販売に当たってライセンスを受けたと認

めるに足りる証拠はなく、むしろ、一審被告は、ＳＣＥがライセンスを受

けていないことを前提としてＳＣＥライセンス契約を締結し、関連会社で

あるＳＣＥを他社ライセンシーより優遇して、同社から対価を得ているこ

とが認められる。 

     このように、一審被告は、ＰＳ２又はＰＳＰの製造販売に関し、ＳＣＥ

をフィリップス社からライセンスを受けていない１ライセンシーとして扱

っている以上、３Ｃライセンスプログラムが開放的かつ非差別的な条件で

ライセンスする、いわゆる開放的ポリシーを採用していることからすれば、

ＰＳ２又はＰＳＰのゲームディスクの製造及び販売に当たって一審被告が

本来得ることができた独占的利益は、ＳＣＥが同ライセンスプログラムの

ライセンスを受けたものと仮定した上で、同ライセンスプログラムで定め

られたロイヤルティにより計算された額（仮想積上げ方式）であるという

べきであり、一審被告がＳＣＥライセンス契約により現実に得た利益に限

る必要はない。 

   本件発明２－１について一審被告が貢献した程度 

   ア 各ライセンスプログラム 

     本件発明２－１は、ＤＶＤ-ＲＯＭ等を始めとしてＤＶＤ規格の必須特許

であるため、その技術的価値は高いといえるが、本件特許２－１に係る特

許請求の範囲の記載は、データ記録ディスク及びその記録装置等に関して

広くその技術的範囲に属しめることを可能とするものとなっており、本件
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特許２－１の優先権の基礎とする日本出願を含め、本件特許２－１の権利

化されるまでの手続において一審原告が貢献したと認めるに足りる証拠は

なく、こうした広い範囲のクレームを権利化したことを含めて、一審被告

の知的財産部が相当の貢献をしたものである。 

     また、①ＤＶＤ規格は、東芝等が発表したＳＤ陣営と一審被告のＭＭＣ

Ｄ陣営との間の合意を経て規格が統一された後、一審被告も参加するＤＶ

Ｄフォーラム、ＤＶＤ+ＲＷアライアンスが様々な規格の物理フォーマット

を策定したことで、より広く普及したといえること、②本件特許２－１は、

３Ｃライセンスプログラム、Ｏｎｅ－Ｒｅｄライセンスプログラム、Ｏｎ

ｅ－Ｂｌｕｅライセンスプログラムにおいて、ＤＶＤ規格の製品のライセ

ンス対象特許となっているが、一審被告は、他社と共同したライセンス活

動を通じて、ＤＶＤ規格の普及の促進に努めたものと評価することができ

ること、③一審被告は、ＤＶＤの需要拡大に対応するために、国内だけで

なく海外にも生産拠点を設けて多額の投資を行い、他社と共同してＤＶＤ

-Ｒの開発、ＤＶＤ規格を使用した様々な商品の企画・販売や、ＤＶＤレコ

ーダー事業に参入を行ったほか、グループ会社であるＳＭＥと共同して、

新製品の販売促進や会社案内用等に活用できるＤＶＤ-ＲＯＭの受託生産

事業を行うなどのプロモーション活動を行ったことが認められる。 

以上の諸事情に鑑みれば、各ライセンスプログラムにおいて一審被告が

得た独占の利益に関し、一審被告の貢献度は、９５％とするのが相当であ

る。    

イ ＳＣＥライセンス契約 

ＰＳ２が高い演算性能とグラフィック性能を誇り、ＰＳ２には東芝と合

弁で開発したプロセッサが搭載されているなど、ＤＶＤ-ＲＯＭ以外にも最

先端の技術が盛り込まれており、また、ＳＣＥが積極的に新規ソフトメーカ

ーの参入を促し、多様なゲームソフトウェアが取りそろえられることを可

能とし、適切な在庫管理を可能としたこと、次世代ネットワーク対応のＰＳ

２の開発を行うなどのＳＣＥの営業努力や投資活動等は、共同出資会社で

ある一審被告側の貢献度としてとらえるべきである。 

また、ＳＣＥが開発した携帯用ゲーム機ＰＳＰは、ＰＳ２に近い品質のグ

ラフィックを描画し、マルチメディア視聴、Ｗｉ-Ｆｉ、Ｗｅｂブラウザも

搭載するなどマルチメディア端末であり、こうしたＳＣＥの技術開発も一

審被告側の貢献度としてとらえるべきである。 

前記の各ライセンスプログラムで説示した一審被告の貢献度に加え、プ

レイステーションシリーズにおける一審被告ないしＳＣＥの貢献度を加味

すると、ＳＣＥライセンス契約において一審被告が得た独占の利益に関し、
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一審被告の貢献度は、９７％とするのが相当である。 

   本件発明２－１の共同発明者間における一審原告の貢献度 

    本件発明２－１の発明者は、一審原告、Ｆ及びＧの３名であると認められ

る。 

    共同発明における発明者間の貢献度は、特段の事情のない限り、均等であ

ると認めるべきであるところ、本件発明２－１は、一審原告が着想したフォ

ーマットを基に、Ｆ及びＧとの間での着想についての議論が重ねられて完成

したものであると認められるが、Ｇは、分担した発明報告書の作成に至らな

かったなど、発明の貢献度においては一審原告及びＦに比して低いと言わざ

るを得ない。こうした事情に照らせば、本件特許２－１の発明の完成におい

て一審原告が格別の貢献をしたと認めることができる特段の事情があるとい

うべきである。そして、上記の発明の完成に至る経過等に照らせば、一審原

告とＦは同程度とし、Ｇはその半分と評価して、一審原告の貢献度は、５分

の２とすることが相当である。 

３ 消滅時効の成否 

  被告発明考案規定は、旧法３５条４項の趣旨、内容に沿ったものとはいえない

から、これに基づいて支払われる職務発明の対価は、同条３項及び４項所定の相

当対価の一部であるにすぎず、また、それが旧法３５条４項の規定に従って定め

られる相当対価の額に満たないことを、一審被告は当然ながら認識していたとい

うべきである。 

  そうすると、本件特許１－５に係る実施報奨金の支払は、時効完成後の債務の

承認に当たるものであるから、一審被告は、本件特許１－５に係る相当対価支払

請求権について、信義則上、時効の援用権を喪失したものというべきである。ま

た、本件特許２－１に係る実施報奨金の支払は、時効完成前の債務承認に当たる

ため時効の中断事由に当たり、平成１６年１２月１８日から消滅時効の進行が開

始したが、一審原告は、平成２６年１０月３１日、一審被告に対し、本件発明２

－１に係る相当対価支払請求権の支払を催告し、その６か月以内である平成２７

年４月２８日に本訴を提起したから、消滅時効は完成していない。 


