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导言

围绕着将用户评论实时显示在视频中的专利(*1) 侵权行为为由

，Dwango对FC2提起了诉讼。

权利要求中涉及的系统，包括服务器和用户终端这两个部分。

然而，FC2的服务器位于美国，而用户则位于日本。

Dwang获得了胜诉。 (*2)

*1 日本专利第6526304号
*2 令和4年(ネ)第10046号, 2023年5月26日，知产高院大合议
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1. 当终端访问服务器时，
系统便被“制造”了出来

当终端接收到来自服务器的文件时，服务器和终端互
相连接，评论便会叠加显示在用户终端的浏览器所播
放的视频上。

在这一时间点，一个具备了权利要求书中记载的全部
技术特征的新系统便被 "制造 "了出来。
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2. 即使服务器位于海外，
    仍然有可能侵犯日本的专利权
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国内实施行为的判断标准

5

在征求了公众的意见之后，知产高院给出了国内实施行为的判断标准。

当服务器位于日本国外时，应当依据下列因素来判断实施行为（制造）是否发生
于日本国内。

考虑因素
(1) 实施行为的具体形态
(2) 在发明的诸多要素中，位于日本国内的各要素所发挥的功能和作用
(3) 发明的效果产生于何处
(4) 使用发明的行为对专利权人产生的经济影响，等等
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法院的判断
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因素 (1) 实施行为的具体形态

各文件从美国的服务器发送至日本的用户终端。由于传输和接收（收发）

是同时进行的，当日本的用户终端收到各个文件时，被告的系统便得以

完成，因此，上述收发应当被视为在日本进行。

因素 (2) 在发明的诸多要素中，位于日本国内的各要素所发挥的功能和

作用

位于日本的用户终端实现了判断单元和显示位置控制单元的功能，这些

功能确保了视频上显示的评论互不重叠，从而实现了该发明的主要功

能。
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法院的判断

7

因素 (3): 发明的效果产生于何处

被告的系统在日本国内可以经由用户终端得以使用，该发明的效果：以

评论的形式提高用户交流过程中的娱乐性，在日本得以实现。

因素 (4): 使用发明的行为对专利权人产生的经济影响

上诉人在日本国内使用该发明所能获得的经济利益，会受到上述被告的

使用行为的影响。

因此，法院认定制造该系统的行为发生于日本，并认定构成侵权。
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与先例的对比
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知产高院曾就同样的当事人做出过另一个判决（平成30年（ネ）第10077
号，2022年7月20日）（专利第4734471号与第4695583号）。

在该判决中，法院认为，从外国服务器向日本用户分发程序的行为侵犯

了程序专利。

与此同时，由于该程序只能用于制作装置，因此也对装置专利构成了间

接侵权。

然而，法院否认了对装置专利的直接侵权，因为 "制造 "装置需要用户安

装程序，而 "使用 "显示设备的主体也是用户。

与上述判决相比，这次的大合议判决对专利侵权的认定更为积极。
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３．我们的建议
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(1) 取得系统专利

在对系统提出权利要求时，应当将服务器包含其中。在终端
缺乏创造性时更应如此。

如果服务器有可能位于日本国外，我们建议在权利要求中添
加通过访问服务器实现终端运作的相关记载。

其原因在于，如果位于日本国内的终端所发挥的功能很小，
而大部分功能都通过服务器实现，那么该系统的制造行为，
可能会被认定为发生于日本国外（因素（2））。
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(2) 取得终端专利
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如果“制造”了一个由服务器和终端共同组成的系统，那么终
端自然也会被“制造”出来。
 
因此，即使终端只是一台通用的电脑或手机，并且只有在访
问特定的服务器时才会构成对发明的实施，我们仍然建议积
极地获取终端的专利权。

原因在于，这样可以不用考虑国内实施行为的判断标准问题
，从而更轻易地证明侵权行为的存在。
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即使服务器和终端之间的功能发生转移，许多发明也能够照
常发挥功效。

为了应对上述判决，竞争者们可能会在服务器和终端之间转
移功能，从而避免侵权。

我们建议，尽可能地在权利要求中描述系统的功能，而非对
终端和服务器各自的功能进行具体描述。

(3) 留意服务器和终端之间的功能转移
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感谢您的聆听
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关于我们:
在2023年迎来25周年
拥有41名专利代理人

口碑:
日本知产界的冉冉新星，  国际法律联盟高峰奖（ILASA）

    日本前五的专利事务所， 亚洲知识产权杂志（Asia IP）
    日本前十的商标事务所，        亚洲知识产权杂志（Asia IP）
    日本前二十的专利事务所，    知识产权管理杂志（MIP）
    日本前二十的商标事务所，   知识产权管理杂志（MIP）

我们致力于积极展开沟通，从而加深对客户、对创造过程的理解。
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