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ソフトウェア関連発明特許に係る判例紹介 
～被告物件は録画可能な記憶部を備えないとして非侵害であると判断された裁判例～ 

平成２８年（ワ）第３７９５４号 
原告：ロヴィ ガイズ，インコーポレイテッド 

脱退被告承継参加人（以下「参加人」という。）：東芝映像ソリューション株式会社 
 

２０１８年５月２１日 
執筆者 弁理士 田中伸次 

 
１．概要 

 原告は，発明の名称を「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」とする特許権（特許

第４４５０５１１号）を有する原告が，液晶テレビの販売等をする脱退被告の地位を承継

した参加人に対し，これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して，特許法１００条１

項に基づき，同液晶テレビ製品の製造等の差止め，同条２項に基づき，同液晶テレビ製品

の廃棄をそれぞれ求めるとともに，不法行為による損害賠償請求として，同法１０２条３

項に基づいて計算した損害賠償金６億５８８０万円及びこれに対する上記不法行為（特許

権侵害）の開始日とされる平成２６年４月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合

による遅延損害金の支払を求めたが，被告物件（訴状別紙イ号及びロ号物件目録に記載の

液晶テレビ製品）は原告特許権の技術的に範囲にも含まれないとして，原告請求が棄却さ

れた事案である。 

 構成要件充足性の判断では，被告物件はテレビ番組をデジタル録画可能なメモリー部分

を有していないため，被告物件は原告特許権の技術的範囲に属さないとされた。 
 

２．特許請求の範囲の記載 

１）原告の有する特許権 

原告が有する特許権：特許第第４４５０５１１号を，以下「本件特許権」という。こ

の特許を「本件特許」という。本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１に係る発明

を「本件発明」という。本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書等」という。 

 

２）本件発明の構成要件 

Ａ ユーザテレビ機器（２２）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであっ

て， 
Ｂ 該システムは，複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答し

て，デジタル格納デバイス（３１）に格納されるべき該複数の番組をスケジュー

リングする手段と， 
Ｃ 双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に含まれる該デ
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ジタル格納デバイス（３１）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と， 
Ｄ 該複数の番組をデジタル的に格納したことに応答して，該双方向テレビ番組ガイ

ドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に複数の番組データをデジタル的

に格納する手段であって，該複数の番組データのそれぞれは，該複数の番組のう

ちの１つに関連付けられている，手段と， 
Ｅ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該デジタル格納デバイス（３１）に格納さ

れた該複数の番組のリストをディスプレイに表示する手段と， 
Ｆ 該デジタル格納デバイス（３１）に格納された該複数の番組のリストから，該デ

ジタル格納デバイス（３１）に格納された番組のユーザ選択を受信する手段と， 
Ｇ 該デジタル格納デバイス（３１）に格納された番組のユーザ選択を受信したこと

に応答して，該ディスプレイに表示された該リストにおける該複数の番組のうち

の１つに関連付けられた番組データを表示する手段であって，該複数の番組のう

ちの１つに関連付けられた番組データは，該デジタル格納デバイス（３１）から

取得される，手段と， 
Ｈ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（２２）に録画スケジ

ュール画面を表示する手段であって，該録画スケジュール画面は，該デジタル格

納手段によって格納される現在スケジューリングされている該複数の番組の表示

を含む，手段と， 
Ｉ 現在スケジューリングされている該複数の番組のうちの１つの番組を選択する機

会をユーザに提供する手段と， 
Ｊ 該双方向テレビ番組ガイドを用いて，現在スケジューリングされている該複数の

番組のうちの該選択された番組に対して，選択された番組リスト項目情報画面を

該ユーザテレビ機器（２２）に表示する手段であって，該選択された番組リスト

項目情報画面は，該選択された番組に関連付けられた番組データの１つ以上のフ

ィールドと，１つ以上のユーザフィールドとを含む，手段と， 
Ｋ 該１つ以上のユーザフィールドにユーザ情報を入力する機会をユーザに提供する

手段と 
Ｌ を備えた，システム。 
 
 本件発明の目的は，デジタル格納部を備えた双方向テレビ番組ガイドを提供する

ことである（段落０００５）。より具体的には，「デジタル格納デバイス内の…録画

済み番組と関連付けられた情報を格納する能力」により「番組情報への簡便なアク

セスを提供すること」である。 
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図１:本明細書等の図２ 

 

３）経過 

本件特許の経過は，以下のとおりである。 

平成１０年 ９月１７日 優先基礎出願（ＵＳ０９／１５７，２５６） 

平成１１年 ９月１６日 国際出願（ＰＣＴ／ＵＳ１９９９／０２１５９７） 

平成１３年 ３月１５日 国内書面提出（特願２０００－５７０９６３号） 

平成１４年１２月 ４日 審査請求 

平成１７年１１月 ４日 拒絶理由通知（起案） 

平成１８年 ５月 ９日 意見書，手続補正書提出 

平成１８年 ６月 ２日 特許査定（起案） 

平成１８年 ９月 １日 拒絶査定不服審判請求 

平成１８年１０月 ２日 補正書提出 

平成１８年１０月１８日 前置移管 

平成１８年１２月２８日 前置解除 

平成２１年 ２月１８日 審尋 

平成２１年 ８月１９日 回答書提出 

平成２１年１１月３０日 拒絶理由通知（起案） 

平成２１年１２月 ７日 補正書提出 

平成２１年１２月１６日 審決 

平成２２年 ２月 ５日 設定登録 

 

３．被告物件の構成 

 侵害被疑物件として，被告イ号物件及びロ号物件が対象となった構成要件充足性にお

いては違いがないため，ロ号物件について示す。訴状別紙に引用されたロ号物件説明書

によればロ号物件の構成は以下のとおりである。 

（1） ロ号物件は，テレビ本体とリモコンとを有する。 
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（2） 省略 
（3） ロ号物件には，「録画専用ＵＳＢ端子」が備えられ，当該端子にＵＳＢハードデ

ィスクを接続することにより，番組の録画・再生を行うことができる。 
以下，「録画専用ＵＳＢ端子」にＵＳＢハードディスクを接続した状態でのロ号物

件の動作を説明する。 
（4） リモコンの「番組表」ボタンを押すと，テレビ画面上に電子番組表が表示される。

電子番組表中に表示された番組を，リモコンを操作して選択し，「録画する」ア

イコン又は「録画予約」アイコンを選択すると，当該番組が録画又は録画予約さ

れる。録画予約は，複数の各番組に対して行うことができる。 
（5） 省略 
（6） 省略 
（7） 省略 
（8） 省略 
（9） （４）の操作により，番組の録画予約がされた後，電子番組表が表示された状態

で，リモコンの「サブメニュー」ボタンを押すと，テレビ画面上に「サブメニュ

ー」が表示される。「サブメニュー」で，リモコンを操作して「予約リスト」を

選び「決定」ボタンを押すと，「予約リスト」として，録画予約がなされた番組

の一覧が表示される。 

 

図２ 

 

（10） 予約リストに表示された番組の中から，リモコンを操作して任意の番組を選択し，

「決定」ボタンを押すと，選択された番組の「予約内容確認／取り消し」の画面

が表示される。 
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（11） （１０）の操作により表示された「予約内容確認／取り消し」の画面中で，リモ

コンを操作して「詳細設定」を選択し，「決定」ボタンを押すと，選択された番

組の「詳細設定画面」が表示される。 

（12） 省略 

 

図２，図３の引用元は以下のとおり。 

“ＲＥＧＺＡ 地上・ＢＳ・１１０度ＣＳ デジタルハイビジョン液晶テレビ 型名 

43J10X／49J10X／55J10X 取扱説明書”,東芝ライフスタイル株式会社，２０１４年，

２０１８年５月１３日取得， 

インターネット＜ttp://www.toshiba-living.jp/dl.php?no=87827&fw=1&pid=17321＞ 

 

４．訴訟での争点 

訴訟で争点となったのは，以下の３点である。 

（１）本件発明の技術的範囲への被告物件の属否 

（２）本件特許の無効理由の存否 

（３）原告の損害額 

 

裁判所は（１）について判断した。 

 

５．裁判所の判断 

（１）構成要件Ｃの充足性について 

 裁判所は構成要件Ｃに関して，特許請求の範囲や発明の詳細な発明の記載を総合す

ると，本件発明は，デジタル格納部を含むユーザテレビ機器を備えた双方向テレビ番

組ガイドシステムに係る発明であるというべきであると，認定した。 

 それに対し，証拠（甲１０の１及び２，１４，１６）及び弁論の全趣旨によれば，

被告物件である液晶テレビ製品は，単に放送を受信するだけで，いずれもそれ自体に

録画できるメモリー部分（デジタル格納部）を備えていないから，構成要件Ｃを充足

図３ 
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しないと判断した。 

 

（２）構成要件Ｄの充足性について 

 裁判所は，本件特許の出願人であったユナイテッド社は，本件特許の出願段階で，

特許庁に対し，本件発明が「引用文献３」（本件の乙２０に相当する。）記載の発明と

は異なり，進歩性を有することを示すことを目的として，本件発明では，同文献記載

の発明とは異なり，「番組データが格納される前に，番組が格納される」旨主張してい

た点を指摘した上で，上記特許出願人の地位を承継した原告が上記特許出願人による

上記主張内容と異なる主張を本件訴訟においてすることは，禁反言の原則に反するも

のとして許されないというべきであると述べた。 

 そうであるところ，被告物件において「番組データが格納される前に番組が格納（録

画）される」という先後関係があるものとは認められないから，被告物件は，構成要

件Ｄを充足しないと判断した。 

 

６．結論 

 裁判所は，被告物件は，本件発明の技術的範囲に属しないとした。 

 

７．考察 

 構成要件Ｃの充足性の判断において，記憶部をどの機器が備えるかが争いになった。

クラウドストレージのように，記憶部の仮想化が進んでいる状況を鑑みると，発明特定

事項として記憶部を記載する場合，その形式に留意する必要がある。装置クレームにお

いて，「ＸＸ情報を記憶する記憶部を備え」と記載すると，記憶部は必ず装置の構成に含

まれることになる。一方，「制御部を備え，制御部はＸＸ情報を記憶部に記憶する」のよ

うに，記憶部を処理の対象として記載すれば，記憶部は必ずしも装置の構成に含むとは

限らない。記憶部の配置（どの装置に記憶部を備えさせるか）が，発明の特徴と関連し

ないのであれば，後者の記載形式でも不明確にはならないと考える。 

 包袋禁反言については言うまでもないことではあるが，審査段階において，引用文献

との差異についての主張は，最小限に留めるべきであると考える。侵害紛争になった場

合を想定しつつ，意見書における進歩性の主張が過度の内容になっていないか，作成者

以外の担当者が意見書提出前に，内容の確認をすべきであろう。 

 

以上 


