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PREAMBLE
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Preamble as claim limitation

Generally, the preamble is not used to define the scope of the invention 
but rather it is the body of the claim that serves that function. 
However, when the preamble is relied upon to define the claimed invention, 
it will be construed as a limitation.
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Preamble as claim limitation

If the preamble recites 
additional structure or steps 
that are part of the invention, 
the preamble may operate as a 
claim limitation.
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Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland LP , (Fed. Cir. 2017）

16. A system for inspecting a railroad track bed, including the 
railroad track, to be mounted on a vehicle for movement 
along the railroad track, the system comprising:

at least one light generator…;

at least one optical receiver…; and

at least one processor … the algorithm comprising the steps of:
(a) analyzing …;
(b) determining …;
(c) if a tie plate is present, determining …;
(d) comparing…; and
(e) determining…
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Preamble as claim limitation

When limitations in the body of the 
claim rely upon and derive 
antecedent basis from the preamble, 
then the preamble may act as a 
necessary component of the claimed 
invention. 
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Shoes by Firebug LLC v. Stride Rite Children's Gr., (Fed. Cir. 2020）

1. An internally illuminated textile footwear comprises:
・・・

the illumination system being housed within the footwear…
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Preamble may not be divided into separate portions 
but must be read together as a whole. 
The court may not give limiting effects to some 
terms in the preamble but not give limiting effects to 
other terms. 



プリアンブルについての補足

  TMI総合法律事務所  村井賢郎
    ymurai@tmi.gr.jp
   https://www.tmi.gr.jp/people/y-murai.html
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「電着下塗り用組成物であって
・・・特定成分Xを含有す

る・・・」

「船底防汚用組成物であって
・・・特定成分Xを含有す

る・・・」

プリアンブルについての補足

日本特許出願においては「用途発明」として、発明（単体）の用途を限定する目的でプリアン
ブルが利用されることがある

9

組成同一でも異なる発明

（日本では）プリアンブルにおける用途限定の記載は、発明の
構成の一部と認定されることがある



プリアンブルに関する日米権利化事例
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JP当初クレーム（拒絶）
【請求項１】
アプリケーションソフトを実行
する実行手段と、
…
入力されたデータを送信する送
信手段とを備える情報処理装置。

補正

JP補正クレーム（用途限定追加・許可）
【請求項１】
アプリケーションソフトをインストールされた情
報処理装置を使用者に配布し、～され、かつ、～
される情報処理装置であって、
前記アプリケーションソフトを実行する実行手段
と、
…
入力されたデータを送信する送信手段とを備える
情報処理装置。US第１補正クレーム（拒絶）

Claim1.
An information processing 
apparatus for being …, then 
being … , and then being … , the 
apparatus comprising:
…
….

US第２補正クレーム（許可）
Claim1.
An information processing apparatus,
comprising:
…
wherein the apparatus is being …, then being 
… , and then being ….

補正



プリアンブルに関連する他の特許の事例
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Claim1. （イメージ）

A diｇiｔal video playing apparatus for reading a data, 
wherein the data has a data structure of
 
…, 
…, 
…, 
…, 
…,
…, 

the apparatus comprising:
….

Preambleは発明の特徴
であるデータ構造を
長々と規定

Bodyはそのデータを
再生可能であること
を簡潔に記載

2. 発明（再生装置）をプリアンブルに記載された他の構成（データ構造）との関係
でクレームした事例



サブコンビネーションについての特許庁紹介事例
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https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/comic_ai_iot/03.pdf

「サブコンビネーションの発明」として、他の構成と
のコンビネーションとの関係を規定するためにプリ
アンブルを使用することも可能（次頁ご参照）

米国の権利化の際には、プリアンブルの記載を用
いて、（A)発明を限定させたいのか、（B)限定させ
たくないのか、意識しつつのクレーム・意見書等の
準備要（権利行使を受けた際も同様）



プリアンブルに関する日本権利化事例
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JP当初クレーム（一発許可）
【請求項１】
インクタンク収容部と、
・・・
インクジェットヘッドとを備え、
スリットが形成されたプリンタに収容可能に構成さ
れるインクタンクであって、
・・・
前記スリットに挿入可能に構成される突起と、
・・・
を備えるインクタンク。

スリット 突起

プリンタ インクタンク
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MEANS PLUS FUNCTION
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35 U.S.C.§112: Means Plus Function

35 U.S.C.§112 (f) (AIA)
(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a 
combination may be expressed as a means or step for performing a specified 
function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and 
such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or 
acts described in the specification and equivalents thereof.
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Example

“A screw” v. “A means for holding together”
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Example

“A screw” v. “A device for holding together”
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NO MPF



The Williamson en banc Decision

Our consideration of this case has led us to conclude that such a heightened 
burden is unjustified and that we should abandon characterizing as “strong” 
the presumption that a limitation lacking the word “means” is not subject to 
§ 112, para. 6.
The standard is whether the words of the claim are understood by 
persons of ordinary skill in the art to have a sufficiently definite 
meaning as the name for structure. 

Williamson v. Citrix Online, LLC, (Fed. Cir. 2015)(en banc)
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Example

“A screw” v. “A module for holding together”
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Nonce Words - “nothing more than a verbal construct”

Williamson Four
• Device
• Element
• Module
• Mechanism

20

Other Possible Nonce Words
• Apparatus Assembly
• Code  Component
• Engine Machine
• Member Portion 
• Processor Program 
• Section Software
• System Unit



機能的クレームについての補足



機能的クレームについての補足

22

「AとBとを連結する連結手段」（名詞的機能表現）
「Aと連結されているBと・・・」（形容詞的機能表現）

 ２つの部材を連結するための具体的な構成
 ねじ、釘、接着剤、ラッチ、嵌合、かしめ・・・

上位概念化

日本特許出願においては発明を広範囲で保護するために機能的クレームは常用されている
（他の構成と区別するためにクレームドラフトにおいて名詞的機能表現は便利）



名詞的機能表現の英訳に伴う問題 ～特許公報の実例から～
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JPクレーム1
～を計測する計測制御部と、

翻訳

USクレーム1
a measurement and control unit to measure …

JPクレーム2
～を計測する負荷電力変動計測監視
手段と、

USクレーム２
a load power variation measuring and monitoring 
unit to measure …

JPクレーム３
Xが抑制されるようにYを制御する抑
制制御部と、

USクレーム3
a suppression control unit to control Y to 
suppress X・・・

• （特に修飾語が多い）名詞的機能表現（例. 画像属性変更信号通信部（image attribute change 
signal communication means）をそのまま英訳すると英語として違和感が生じることがある

• 特に係り受けを考慮せずに機能的表現を繋げて名詞的機能表現を名付けると誤訳を招き得る（USク
レーム3の”unit”は、”suppression”を”control”するように解される可能性があるが、JPクレーム３
の「抑制制御部」が制御するのはあくまでもYである） JP明細書作成時から回路（”circuit”）等の
語句でクレームする、又は、クレーム英訳時に補正可能なようにJP明細書でサポートを記載する



機能ブロックに伴う問題
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JPクレーム1
～の温度を測定する温度測定手段と、

1. MPFと解されると明細書の具体的構成（及びその均等物）に権利範囲が限定され、
2.  （たとえ良く知られている機能であっても）明細書に具体的構成が記載されておらず機能ブロックのみが記載

されていると、
3. 明確性が欠如しているとの理由で特許無効を招き得る。

JP明細書に、実際の具体的構成に踏み込んで記載する（情報処理であれば、HWであるプロセッサが、メモリに格
納されるFWを読みだして実行することにより実現される構成及びFWによる処理のフローチャート等）。

温度測定手段

温度制御手段
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CLAIM CONSTRUCTION
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Ordinary Meaning

The meaning that a person of ordinary skill in the art would give to claim 
language at the effective filing date of the patent application, having 
considered the intrinsic and extrinsic evidence, is the “ordinary and 
accustomed meaning” of the claim terms, which is considered to be the 
“objective baseline” for claim construction

26



Lexicographer Rule
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Ordinary Meaning

Inventors may expressly define terms differently than ordinary 
meaning

Lexicographer Rule
An inventor may expressly (i.e. clearly and unambiguously) define claim 
terms, even defining terms inconsistently with the ordinary meaning of 
the term known to those of ordinary skill in the art. 

– “When a patentee acts as his own lexicographer in redefining the 
meaning of particular claim terms away from their ordinary meaning, 
he must clearly express that intent in the written description.” Merck 
& Co. v. Teva Pharms. USA, 395 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2005).
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Intrinsic v. Extrinsic Evidence

29

v.



Disavowal/Disclaimer

“The Invention” or “The Present Invention”
Descriptive embodiments used in connection with terms such as “the invention” or 
“the present invention” may be used to define the scope of the claim.

Claim term “fuel injection system component” was limited to a “fuel filter” 
since only “fuel filters” were disclosed as the embodiment and the specification 
repeatedly described the fuel filter as “this invention” and “the present 
invention.” The Federal Circuit noted that given the repeated descriptions in the 
patent specification of “the invention,” the “public is entitled to take the 
patentee at his word and the word was that the invention is a fuel filter.”

See Honeywell Int’l Inc. v. ITT Indus., Inc., 452 F.3d 1312 (Fed.Cir. 2006)
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Dysfunctional Claims

The district court can correct an error in the claim, but may not redraft, 
only if the error is evident from the face of the patent. 

Two Requirements for Court Correction
(1) the correction is not subject to reasonable debate based on consideration of 

the claim language and the specification 
(2) the prosecution history does not suggest a different interpretation of the 

claims
“heating the resulting batter-coated dough to a temperature 

in the range of about 400°F to 850°F”

Heating the dough “at” that temperature range results in the desirable product 
described in the specification. Even though it would be nonsensical to require heating 
the dough “to” 400°F, the court refused to construe the claims otherwise, and the 
Federal Circuit affirmed, which rendered the claims non-infringed.

See Chef Am., Inc. v. Lamb-Weston, Inc (Fed. Cir. 2004) 31



Claim Differentiation

• The doctrine of “claim differentiation” provides that “each claim in a 
patent is presumptively different in scope.”

• Claim differentiation gives rise to a rebuttable presumption for claim 
construction purposes, especially when comparing the scope of an 
independent claim in view of its dependent claims. If there is no 
meaningful difference between an independent claim and its dependent 
claim, the dependent claim becomes “superfluous.”

“[T]he presence of a dependent claim that adds a particular limitation 
gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the 
independent claim.”

See Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005)
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Realtime Data, LLC v. Iancu (Fed. Cir. 2018)

US6,597,812
1. A method for compressing input data comprising a plurality of data blocks, the 
method comprising the steps of: ...
 maintaining a dictionary comprising a plurality of code words, wherein 
each code word in the dictionary is associated with a unique data block string; … 
and
 outputting the code word representing the built data block string.

5. The method of claim 4, wherein the step of maintaining the dictionary further 
comprises the step of initializing the dictionary if the number of code words 
exceeds a predetermined threshold.
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Claim Differentiation

“Claim differentiation is a guide, not a rigid rule”
See Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533, 1538 (Fed. Cir. 1991)

• Cannot broaden claims beyond their correct scope 
• Written description and prosecution history may overcome any 

presumption arising from the doctrine of claim differentiation
– patentee cannot attempt to recapture the subject matter disclaimed through 

prosecution
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クレーム解釈についての補足
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クレーム解釈についての補足（リパーゼ判決）

36

JPクレーム
「リパーゼを用いる酸素的鹸化及
び遊離するグリセリンの測定によ
ってトリグリセリドを測定する場
合に、～する測定方法」
詳細な説明
Ｒａリパーゼ以外のリパーゼは、
効果がない（トリグリセリドを完
全に分解する能力がない）。
原出願JPクレーム
「・・・リゾプス・アルヒズスか
ら得られるリパーゼを用い
て・・・」

判決

日本においてもクレームされた発明の理解のために明細書等の記載は参酌される。ただしク
レームに明示的に記載されていない構成を含むようにクレーム解釈される可能性は低い 曖
昧に解される可能性があるクレーム用語を明細書で定義することは有用だが、当業者理解を
大きく外れた明細書中の定義は避ける

最高裁判決（リパーゼ判決）
特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に
理解することができないとか、あるいは、一見してそ
の記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明
の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情があ
る場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を
参酌することが許されるにすぎない。

リパーゼ判決の捉え方
ステップ１．発明にかかわる技術内容を明らかにする
ために明細書等を参酌する。
ステップ２．（技術内容の理解後）発明の要旨の確定
段階において、特許請求の範囲の記載を超えて、発明
の詳細な説明等にだけ記載された構成要素を付加して
はならない。



クレーム解釈についての補足（意見書）
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JP意見書
本発明は、「～（クレーム文
言）」であるから、～という特
別な効果を発揮する。

修正

US意見書指示書案
本発明は、「～（クレーム文言
抜粋）」であるから、～という
特別な効果を発揮する、という
点を主張してください。

US意見書指示書案
引用文献は、～ということを開示している
に過ぎず～を開示していないから、「クレ
ーム文言抜粋」を開示していない、という
点を主張してください。

日本：発明の効果は、進歩性に貢献する（審査基準）
米国：発明の効果の主張（証拠を伴わない弁護士による主張(Attorney’s argument))は、原則として進歩性
に貢献しない(MPEP2145)。それどころか意見書における効果の主張は、クレーム解釈に悪影響を及ぼす
（効果を主張して特許を取得したのだから、その効果が発揮されるようにクレーム解釈すべき）。

米国の意見書では、引用文献がクレームの構成を開示していない点を中心に主張する（主語が「本発
明」ではなく「引用文献」となる文章が中心）。



翻訳に関する仮想事例(1)
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JPクレーム1
基板主面上に形成された光電変換層
と、

翻訳

USクレーム1
a photoelectric conversion layer formed on the 
substrate main surface

JPクレーム2
～の前記一端部側に設けられた固定
部と、

USクレーム２
a fixing unit provided on the one end side of 

JPクレーム３
～複数の保持部を有する複数のマガ
ジンと、

USクレーム3
a plurality of magazines having a plurality of 
holding units

「～の上」 onで訳すると、接触することを要件とされ、離間した上方を含まないように解される可能性

「～側」 ある位置と比較して、別の位置に接近した位置・領域を指す趣旨だが、意味がわかりにくいよ
うに訳される可能性（逆翻訳により正しく訳されているか確認可能）。

「複数」 複数を重ねて用いると、単一の物Aが単一の物Bを備え、物Aが複数ある結果、物Bも複数となる
のか、複数の物Aがそれぞれ複数のBを有するのか、あいまいに訳される可能性。



翻訳に関する仮想事例(2)
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JPクレーム1
基板主面上に形成された光電変換層
と、

翻訳

USクレーム1
a photoelectric conversion layer formed on or 
above the substrate main surface

JPクレーム2
～の他端よりも前記一端に接近した
領域に設けられた固定部と、

USクレーム２
a fixing unit provided in an area closer to the one 
end than the other end of

JPクレーム３
～第１の保持部を有する第１のマガ
ジンと、第２の保持部を有する第２
のマガジンと、

USクレーム3
a first magazine having a first holder; a second 
magazine having a second holder;



意匠法に関する最近のトピックス
米国意匠特許制度における留意点

  TMI総合法律事務所  茜ヶ久保公二
    kakanegakubo@tmi.gr.jp
   https://www.tmi.gr.jp/people/k-akanegakubo.html
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意匠法に関する最近のトピックス

41
特許行政年次報告書2023年版より 2023 ID5ユーザーセッション資料より

日本 US
出願件数比較
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意匠五庁(ID5:日、米、欧州、中、韓）の意匠登録件数

 5庁で世界の80%以上
 近年、米国が件数を増やしている（中国からの出願）
 欧州・韓国も微増の状況
 韓国は2000年(3万件)→2010年(6万件)で倍増していた

「特許庁ステータスレポート2022」より。

順位 国・地域 件数

1 中国（CNIPA） 約77万件

2 欧州(EUIPO) 約11万件

3 韓国（KIPO） 約7万件

4 米国（USPTO） 約5万件

5 日本（JPO） 約3万件

特許は
IP5(Intellectual Property 5)で3位

意匠法に関する最近のトピックス

出願件数比較（ID5）
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意匠法に関する最近のトピックス

審査官数の比較

特許審査官は、
審査官1,665名(任期付審査官を含む。)※1

※1 特許庁ステータスレポート2022より

意匠審査官は54名※2

※2 審査官名簿（令和4年1月31日付け）より
2023 ID5ユーザーセッション資料より

日本 US
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意匠法に関する最近のトピックス

審査の滞貨比較

2023 ID5ユーザーセッション資料より
特許行政年次報告書2023年版より

日本 US
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膨大な公知資料をもとに
効率的な審査を行い
真に新規性・創作性ある意匠のみを登録

→日本で意匠登録されれば
他の国でも無効にならないという予見が立ち
意匠の信頼性が高まる

 「バッチ審査」
＝関係の深い物品分野の出願を
一定期間まとめて審査（数十～百数十件）

（理由）
・審査効率が高い
（１件ずつの審査では大量の先行意匠調査の繰り返し）

・審査品質が均質
（同時期に出願された複数の意匠を 1 人の審査官が
まとめて審査することにより、デザイントレンドを把握し
判断のばらつきをなくす）

 バッチ審査は、年間約２サイクル
=審査期間は6か月程度

出典：特許庁2021年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキストより

意匠法に関する最近のトピックス

日本の意匠審査は、バッチ審査



米国意匠特許制度における留意点
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日米の保護対象等の比較

日本 US
「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩

目で見て美しいもの（視覚を通じて美感を起こさせるもの）

量産できるもの（工業上利用性）

新しいもの（新規性）

簡単に創作できないもの（創作非容易性）

存続期間は、出願日から25年間

35 U.S.C. 171 PATENTS FOR DESIGNS.

(a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, 
and ornamental design for an article of 
manufacture may obtain a patent therefor, subject 
to the conditions and requirements of this title.

保護対象は「製造物品のための新規で独創的かつ
装飾的な意匠」と規定されている

新規性（Novelty, 35USC102(a)(1), (2)）

非自明性（Nonobviousness, 35USC103）

特許法のなかにDesignが規定

存続期間は、登録日から15年間（年金なし）



米国意匠特許制度における留意点
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日米の保護対象等の比較

日本 US
「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩

目で見て美しいもの（視覚を通じて美感を起こさせるもの）

量産できるもの（工業上利用性）

新しいもの（新規性）

簡単に創作できないもの（創作非容易性）

存続期間は、出願日から25年間

35 U.S.C. 171 PATENTS FOR DESIGNS.

(a) IN GENERAL.—Whoever invents any new, original, 
and ornamental design for an article of 
manufacture may obtain a patent therefor, subject 
to the conditions and requirements of this title.

保護対象は「製造物品のための新規で独創的かつ
装飾的な意匠」と規定されている

新規性（Novelty, 35USC102(a)(1), (2)）

非自明性（Nonobviousness, 35USC103）

存続期間は、登録日から15年間（年金なし）

特許法のなかにDesignが規定
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制度的な相違

日本 US
「意匠」 物品・画像・建築物の形状・模様・色彩 ornamental design for an article of manufacture

「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」と規定している

 機能的な意匠は、保護対象（特許の補完）

 物品等の説明を要求（機能の特定を求める）

 画像意匠が保護される（物品に関わらない）

 断面図の提出は好まれる

 陰影線は必須ではない

 機能的な意匠は、保護対象から除外

 Claimは記載するが、物品の説明は不要（外観のみの保護であ
り、機能等には権利が与えられない）

 画像自体は保護されない（物品の表面装飾である必要
（MPEP1504.01）。ただし、図面は画像だけでOK。）

 内部構造を示す断面図は好まれない

 外観の特定が求められるので図面に陰影線が必要とされる

意匠登録1182557 USD496513

D1048080
“Electronic device with graphical user interface” 
Apple Inc.



米国意匠特許制度における留意点

49

登録例
【USD937437】
Modular drive-thru building

【USD938613】
Shop interior

【USD607465】
Graphical user interface

【USD459363】
Icon for portable computing device screen
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制度的な相違

日本 US
一意匠一出願制度

 従来よりは柔軟になったが堅持  同一の創作概念（single inventive concept）の範囲内であれば
複数の実施態様（embodiment）を一出願に含めることができる

 一出願中の複数の実施態様が互いに創作概念として異なる場合に
は、限定要求（restriction requirement）が発せられる
→審査官から同一創作概念に属すると考えられる意匠群
（グループ）が示される

 基準は不明確。全体＋部分が一出願と認められる場合もあり。

一出願に多意匠を含めることが可能

意匠登録1707466「容器付き菓子」

意匠登録1705412「包装用箱入り包装用袋」

意匠登録1713558
「加工肉製品入り包装用袋」
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制度的な相違

日本 US
補正はできない・分割は複数意匠のときだけ

 補正は、要旨を変更しない範囲のみ

 したがって、実線部分の変更などは不可

 分割は、一意匠一出願違反のときだけ

 登録査定後の分割などは一切認められていない

補正は自由度高い・分割(継続)は特許まで可能
 補正は、創作の範囲で可能

 したがって、実線部分の変更などは可能

 全体意匠から部分意匠への補正、部分意匠の範囲を変更
する補正が可能

 分割は、原出願が特許発行されるまで可能

 限定要求で削除した実施形態をあとで分割できる

 審査継続中の原出願の全部又は一部を引用し、新たな意
匠を追加記載して継続出願を行うことが可能

USでは複数のデザインを1出願にまとめて出願するのが望ましい
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最近の課題

課題︓図面の不一致に関する指摘が増えている

 図面間の実線・破線が一致しないと指摘される

 細かすぎるという声が多く聞かれる

 日本の図面要件が緩くなっている分注意が必要

 円安・物価高で米国代理人の対応費用は高額に
なっており、負担が増している
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日本 US
意匠の類否判断の比較

需要者（意匠法24条2項）

類否の判断主体：
通常の観察者（Ordinary Observer）

（Gorham事件）

登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、
需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものであ
り（意匠法２４条２項）、その判断に当たっては、
意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、
さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等
を参酌して、
需要者の注意を惹き付ける部分を要部として把握した上で、
両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観
察し全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである

①通常の観察者が侵害品を登録意匠にかかる物品と誤認して購
入してしまうほどに類似し（Gorham事件：Ordinary Observer 
Test）
②登録意匠に類似する公知意匠が存在する場合には、登録意匠
が持つ公知意匠にはない新規な特徴点を侵害品が備えているこ
とが必要（Litton事件: Point of Novelty Test）

Egyptian Goddess事件で、CAFCはOrdinary Observer Testを
採用し、被告製品が登録意匠をそのまま模倣したもの又はかな
り類似したものでなければ非侵害と判断
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損害賠償請求における比較

出所: 2011年10月20日 日経新聞記事

◇スマホ２強の構図鮮明に(サムスンが世界首位となった）
◇アプリではアップル先行囲い込みへ総合力勝負

USにおけるApple v. Samsung
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損害賠償請求における比較

USにおけるApple v. Samsung
Appleの主張

意匠権が圧倒的な存在感

判決（侵害対象モデルと損害額）
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損害賠償請求における比較

USにおけるApple v. Samsung

35 U.S.C. 289.
Whoever “applies [a] patented design, or any colorable imitation thereof, to any article 
of manufacture for the purpose of sale,” or “sells or exposes for sale any article of 
manufacture to which such design or colorable imitation has been applied,” shall be 
“liable to the [patent] owner to the extent of his total profit.”

販売するための製造物品に特許を付与された意匠若しくはそれと紛らわしい
模造を適用した者、又は当該意匠若しくは紛らわしい模造が適用されている
製造物品を販売した、若しくは販売のために展示した者は、その利益総額ま
で特許権者に支払う責任を負う。

なぜ意匠特許の損害額が高額になったか？
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損害賠償請求における比較

USにおけるApple v. Samsung

「article of manufacture」（製造物）は、
「消費者に対し販売される最終製品全体」であるか
「最終製品の一部(component)」であるか

（→ 侵害者総利益の全てか、侵害部分に係る利益だけか）

意匠権侵害における損害賠償額の算定に関する米国特許法289条の解釈
なぜ意匠特許の損害額が高額になったか？

「『article of manufacture』は消費者に販売される製品の全体および構成部品の両
方を意味する広いフレーズであり、消費者に販売される最終製品のみを意味するとい
う解釈は狭すぎる」とした上で、「意匠特許保有者は消費者に販売された侵害製品の
総利益を常に回収する権利を持たない。意匠特許侵害デバイスが複数の部品で構成さ
れる場合、損害賠償金が侵害部分に対応する額に限定される場合がある

【最高裁】（2016年12月6日）

司法長官の4つの要素のテスト
デザインの範囲、デザインの顕著性、概念の独自性、および分離可能性を検査する
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損害賠償請求における比較

取鍋事件 東京地判平成19年3月23日(平成16(ワ)24626号)/知財高判平成22年7月20日(平成19(ネ)10032号)

＜地裁＞ 損害額 7293 万7600円
本件各特許発明１及び５の実施料相当額
＝溶融アルミニウムの納入価格の0.7％

 本件各特許発明１(3発明)は0.4％
 本件各特許発明５(2発明)は0.3％
意匠1件の実施料相当額
＝溶融アルミニウムの納入価格の0.3％

＜高裁＞ 損害額 4968 万8617円
本件各特許発明１及び５の実施料相当額
＝溶融アルミニウムの納入価格の0.6％

 本件各特許発明１(3発明)は0.2％
 本件各特許発明５(2発明)は0.4％

意匠1件の実施料相当額
＝溶融アルミニウムの納入価格の0.1％

意匠登録第1137667号

被告意匠

※取鍋＝溶融金属供給用容器

日本でも、意匠権の損害額が特許権よりも高額になった事件がある

被告製品
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損害賠償請求における比較
日本でも、意匠権の損害額が特許権よりも高額になった事件がある

• 本事案は、特許権７件(13発明)と意匠権１件を侵害するとして訴訟を提起

• 特許については、被告から進歩性なしとして無効審判が請求された。原告はこれに対抗し
て訂正を行い、訂正後の特許権４件につき侵害が認められた。一方、2件の特許権は進
歩性が否定された。

• 意匠権については侵害が認められた

• 被告は、被告製品の設計変更を行った。設計変更後は特許権１件につき侵害が認めら
れ、意匠権については設計変更の影響なく侵害が認められた

• 7件の特許権によって認められた損害賠償額と、1件の意匠権によって認められた損害賠
償額の比は、６︓１であった

取鍋事件 東京地判平成19年3月23日(平成16(ワ)24626号)/知財高判平成22年7月20日(平成19(ネ)10032号)
意匠登録第1137667号

被告意匠
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