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１．概要 
本件は，発明の名称を「電子ショッピングモールシステム」とする発明の特許権（以

下，「本件特許権」）を有する原告が，被告による被告装置の管理運営及び被告方法の使

用は本件特許権の侵害に当たる旨を主張して，損害賠償ないし不当利得，及び遅延損害

金の支払いを求めた事案である。 

２．本件特許権 
1) 特許の内容

本件特許権の特許請求の範囲請求項４に係る発明（以下，「本件発明１」）は，次

のとおりである。 

A:  回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピング

モールを管理する管理装置であって， 
B:  前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて， 

前記電子ショッピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カ

テゴリと， 
当該商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店舗カテゴ

リとを示す情報を記憶する記憶部と， 
C:  前記共通カテゴリを示す情報と 

前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報を前記記憶部から取得し

て前記クライアント装置に送信する第１の送信部と， 
D:  前記第１の送信部により送信された 

前記共通カテゴリを示す情報と

前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報が前記クライアント装置

により表示された後， 
当該表示された商品がユーザによって選択された旨が前記クライアント

装置から通知された場合に， 
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前記店舗カテゴリを示す情報と

前記店舗カテゴリに分類される商品を示す情報を前記記憶部から取得し

て前記クライアントに送信する第２の送信部と， 
E:  を備えることを特徴とする管理装置。 

本件特許権の特許請求の範囲請求項７に係る発明（以下，「本件発明２」）は，次

のとおりである。 

A':  回線網を介して接続されたクライアント装置を用いた電子ショッピングモ

ールを管理し，記憶部を有する管理装置で実行される管理方法であって， 
B':  前記記憶部は， 

前記電子ショッピングモールが扱う商品に対応づけて，

前記電子ショッピングモールの全体に設定される商品分類に基づく共通カ

テゴリと， 
当該商品を取り扱う店舗ごとに設定される商品分類に基づく店舗カゴリと

を示す情報を記憶し， 
C':  前記共通カテゴリを示す情報と 

前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報とを前記記憶部から取得し

て前記クライアント装置に送信する第１の送信ステップと， 
D':  前記第１の送信ステップで送信された 

前記共通カテゴリを示す情報と

前記共通カテゴリに分類される商品を示す情報が前記クライアント装置に

より表示された後， 
当該表示された商品がユーザによって選択された旨が前記クライアント装

置から通知された場合に， 
前記店舗カテゴリを示す情報と前記店舗カテゴリに分類される商品を示す 

情報とを前記記憶部から取得して前記クライアントに送信する第２の

送信ステップと，  
E':  を備えることを特徴とする管理方法。 

本件発明１，２に係る電子ショッピングモールは，ユーザが訪れた当初は共通カ 

テゴリを用いて商品が提示され（図１），ある商品が選択された後にはその商品を販

売する店舗が独自に定めた店舗カテゴリを用いて商品が提示される（図２）。 
それにより，電子ショッピングモール全体としての統一感を保ちつつも，店舗の

個性を発揮して他店舗との差別化を図ることができるという効果を奏する。 
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図１ （特許公報の図８） 

図１は，共通のカテゴリによる商品表示の例であり，食品→飲料→アルコール→

ウィスキーと言う階層構造となっている。 
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図２ （特許公報の図９） 

図２は店舗カテゴリによる商品表示の例であり，アルコール→ウィスキー→モル

ト，グレーン，ブレンデット…と言う階層構造になっている。 

2) 経過 
本件特許に係る特許出願（以下，「本願」と記す。）の経過は，以下のとおりである。

平成１７年 ４月１４日 優先基礎出願 
平成１８年 ４月 ４日 国際特許出願 
平成１８年１０月２６日 国際公開 
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平成１８年１２月２２日 国際予備審査請求 
平成１９年 ４月２０日 国際予備審査報告 
平成１９年 ９月 ７日 国内移行，審査請求 
平成２２年 ３月 ９日 拒絶理由通知書発送 
平成２２年 ５月１０日 補正書，意見書提出 
平成２２年 ９月１４日 特許査定送達 
平成２２年１０月 １日 設定登録 

平成２６年１０月 ９日 訴訟提起 
平成２７年 ７月 ６日 訂正審判請求 
平成２７年 ８月１９日 訂正拒絶 
平成２７年 ９月１０日 面接記録 
平成２７年１０月１６日 請求取下 
平成２７年１１月 ５日 口頭弁論終結 
平成２８年 １月１４日 判決言渡 

３．被告装置・方法の概要 
被告装置・方法の概要は以下のとおりである。 

(ｱ) 被告装置は楽天市場を管理するサーバ装置であり，被告方法は当該サーバ装置で
実行される管理方法である。 

(ｲ) 楽天市場には，その全体に共通する商品分類が設定されており，楽天市場に出店
する店舗管理者は，楽天市場で扱う商品に対し，この共通して設定されている商

品分類に基づく商品ジャンルを登録し，被告装置・方法はその情報を記憶部に記

憶する。  
(ｳ) 上記店舗管理者は，店舗ごとに独自の商品分類を設定することができ，楽天市場

で扱う商品に対し，上記独自の商品分類に基づくカテゴリを登録し，被告装置・

方法はその情報を記憶部に記憶する。 
(ｴ) ユーザは，ユーザ端末からインターネットを介して楽天市場のトップペ選択する

ことにより（例，別紙被告装置・方法説明書中写真１の青枠で囲まれた部分「食

品・ドリンク・お酒」→写真２の同「ワイン」→写真３の同「赤ワイン」），それ

ぞれのジャンルに登録された商品を表示させることができる（写真４の青枠で囲

まれた部分等）。ユーザがその商品の一つを選択すると（写真４の赤枠で囲まれた

部分），ユーザ端末はその旨を被告装置・方法に通知し，被告装置・方法はこれを

受けて当該商品の登録されている店舗独自のカテゴリ（上記(ｳ)）を示す情報（写
真５の緑枠で囲まれた部分）を記憶部から取得してユーザ端末に送信し，ユーザ

端末に表示させる。 
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※写真１から写真５は，いずれも判決文別紙の「被告装置・方法説明書」より引用。 

４．訴訟での争点 
訴訟で争点となったのは，以下の４点であった。

（１）被告装置・方法について構成要件Ｄ及びＤ’の充足性 
（２）被告装置について構成要件Ｃ及びＤの充足性 
（３）本件各発明に係る特許の無効理由の有無 
（４）原告らの損害・損失額 

裁判所は（３）についてのみ判断した。

５．裁判所の判断 
1) 乙１６文献1に基づく新規性欠如について 

被告は，本件各発明は，乙１６文献に記載された発明（以下，「乙１６発明」）と同

一であるから，新規性を欠いていると主張した。 
それに対して，原告らは，本件各発明における記憶形式が「データベース型」であ

るのに対して乙１６発明が「ページ階層型」であることを根拠に，本件各発明と乙１

６発明は，構成要件Ｂ及びＢ’のうち「商品に対応づけて・・・共通カテゴリと・・・

店舗カテゴリとを示す情報を記憶」するとの構成及び構成要件Ｄ及びＤ’のうち「店

舗カテゴリに分類される商品を示す情報」との構成を乙１６発明が有しない点で相違

すると主張した。 

2)構成要件Ｂ及びＢ’について 
裁判所は，構成要件Ｂ，Ｂ’につき，特許請求の範囲には「共通カテゴリと・・・ 

店舗カテゴリとを示す情報」が「商品に対応づけて」記憶される旨記載されていると

ころ，「対応」との語について，本件明細書において特段の定義等はされていないから，

普通の意味で使用されていると認定した。裁判所は，また，特許請求の範囲の記載は

単に「対応づけて・・・記憶する」というものであり，対応の態様や記憶の形式，情

報の入力方法等について限定は付されていない。そうすると，商品と共通カテゴリ及

び店舗カテゴリを示す情報は，相互に何らかの関係を持って結び付けられるように記

憶されていれば足りると考えられるとした（下線筆者，以下同様）。 

3)構成要件Ｄ及びＤ’について 
裁判所は，構成要件Ｄ及びＤ’につき，特許請求の範囲には「店舗カテゴリに分類 

される商品を示す情報」とあるのみであり，商品の分類方法，情報の単位や記憶形式

1書籍「楽天市場の賢い買い方・使い方」 
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等についての限定はない。そうすると，当該店舗が取り扱う商品につき，ある商品が

どの店舗カテゴリに属するか，あるいは，ある店舗カテゴリにどの商品が属するかを

識別するに足りるものであれば，上記の情報に当たると解することができるとした。 

4)乙１６発明について 
乙１６文献には次の趣旨の記載があると，裁判所は指摘した。 
ア 楽天市場のオンラインショッピングなら，ジャンルを掘り下げていくだけで目

的の商品まで簡単にたどり着くことができる。ここでは北海道・函館の地ビー

ルを検索する。トップページの「商品名で調べる」又は「商品別」をクリック

して商品名で探すこともできる。表示されているジャンル名「ドリンク・アル

コール類」から開始し，その先は「ビール・地ビール」→「地ビール」→「北

海道」とジャンルが絞られていき，その度にそれぞれのジャンルでの検索結果

に商品名が表示される。金額も表示されるので，わざわざ店のホームページに

アクセスしなくても商品を選べるのは利点だ。（６６頁） 
イ  商品別で検索したときも，商品名をクリックすれば，店舗のホームページにア
クセスして，その商品の紹介ページが見られる。「はこだてビール」の店舗のホ

ームページには「オリジナルギフトセット」というジャンルがあり，このジャ

ンルの画像や価格，セット名を一覧表示することができたので，その中から商

品を選ぶことにした。（６８頁） 

上記の記載から裁判所は，乙１６発明を次のように認定した。 
アの「ドリンク・アルコール類」，「地ビール」等のジャンルは，楽天市場のトッ 

プページから順次表示されるものであり，楽天市場の全体に設定された商品分類に

基づく共通カテゴリであると、同(イ)の「オリジナルギフトセット」のジャンルは，
特定の商品を取り扱う店舗のホームページに表示されるものであり，当該店舗が設

定した商品分類に基づく店舗カテゴリであると，それぞれ認めることができる。 
そして，乙１６文献に記載されたインターネットショッピングモールに係る発明

（乙１６発明）においては，ある共通カテゴリが示された場合に）のであるから，

商品と共通カテゴリ及び店舗カテゴリを示す情報が相互に結び付けられるように記

憶されていると認められる。また，ある店舗が取り扱う商品に係る情報から当該店

舗独自のカテゴリ及びこれに分類される商品が表示される（同）のであるから，あ

る商品がどの店舗カテゴリに属するか，その店舗カテゴリにどの商品が属するかを

識別するに足りる情報が記憶されているということができる。 

そのうえで，乙１６発明は，本件各発明の争いのある各構成をいずれも備えている

とした。 
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６．結論 
裁判所は，乙１６発明は本件各発明と同一の発明であると認められ，本件特許は新規性 

の欠如を理由として無効にされるべきものとなるから，原告らが本件特許権を行使するこ

とはできない（特許法１０４条の３第１項）。したがって，その余の点について判断するま

でもなく，原告らの請求はいずれも理由がないとした。  

７．考察 
本件特許は新規性欠如の無効理由があるため，原告は権利行使できないと，裁判所は判 

断した。そのため，被告装置・方法が本件各発明の技術的範囲に含まれるか否かについて

は，判断されなかった。 
しかし，新規性欠如の根拠となった乙１６発明は，被告が運営するショッピングモール・

楽天市場についての活用本に記載された発明である。したがって，乙１６発明が本件各発

明と同一であれば，被告装置（楽天市場を管理するサーバ装置），被告方法（当該サーバ装

置で実行される管理方法）は，本件各発明の技術的範囲に含まれると，裁判所は当然に，

判断したであろう。 
最後に，審査官の判断の限界について，触れておきたい。 
本願は，国際特許出願を日本に国内移行した出願である。国際段階では，国際調査報告，

国際予備審査報告で，すべての請求項について進歩性がないとの判断がされている。 
そして，国内移行後の特許庁の審査では，国際調査報告及び国際予備審査報告と同様な

判断結果による拒絶理由が通知された。それに対して，原告は，特許請求の範囲を補正す

ることにより，特許査定を得ている。 
「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは，特許をすべき旨の査定

をしなければならない。」（特許法第５１条）と規定されている。ここで，「拒絶の理由を発

見しないとき」とは，審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許を

すべきものと考えるときはというほどの意味である」（工業所有権法（産業財産権法）逐条

解説〔第 19 版〕）。したがって、審査官の判断は一応の妥当性はあるものの、決して判断は
覆されないであろうというほどの確度はないのである。 
以上のことから、特許権者は、権利行使を検討する場合には、無効理由有無の調査は必 

須である。特に、ソフトウェア関連発明では、非特許文献が新規性、進歩性欠如の証拠と

なる場合が少なくないところ、審査官の非特許文献調査の範囲には、限界があることに留

意したい。 

以上 
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