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研究成果の概要（和文）：特許権の保護範囲画定の局面（権利行使段階）において、クレーム・明細書・図面に
加え、その特許権の出願経過（出願から特許権付与までの経過）まで考慮することの当否に立ち返っての研究を
行い、欧州には我が国と異なり出願経過の考慮に原則的に消極的である法制が存在することや、我が国との相違
の理由を明らかにした。そして、この問題を、当業者が特許権の保護範囲を何（どのような書面）からどのよう
に予測できるようにすることが特許法の目的に資するのかという、特許法制のグランドデザインに関わるより大
きな問題意識の中に位置付けて研究し、成果を研究報告・論文の形で公表した。

研究成果の概要（英文）：This research was based on the question whether it is appropriate to 
consider the prosecution history (i.e. the patent office file) along with the claims, the 
description and drawings in the determination of the scope of protection in the patent infringement 
suits. This research showed that some European countries (Germany and the U.K.) have not taken 
positive attitudes in principle to the consideration of the prosecution history, and clarified the 
reasons of differences between those countries and Japan. This interest is associated with the 
bigger interest that relates to the ground design of the Patent Law: from which materials and how 
should the person skilled in the art be able to predict the scope of the protection in light of the 
structure and the purpose of the Patent Law? The results were reported in oral presentations at 
symposia and seminars and published as several articles.

研究分野：知的財産法
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  ３版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
これまで研究が不足していた欧州諸国も含めた比較法研究を通じて、出願経過の考慮が所与であるかのように受
け入れられ意識的検討がなされてこなかった我が国の理論・実務を相対化した。出願経過の考慮態様を①クレー
ム解釈資料性と②禁反言の基礎とに区別して論じるべきと提唱した上で、①に関しクレーム解釈資料論一般に視
野を広げ、同資料を原則的に、クレーム・明細書・図面、及び（解釈の基準主体たる）当業者の一般的専門知識
に限るという立場が前向きに検討されるべきと示した。②に関しては、侵害訴訟で実現されるべき具体的妥当性
と考えられているものも各国共通ではない中で、日本の出願経過禁反言の適用要件・効果の妥当性を検討した。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
(1)主要国（日米欧）において、特許発明の技術的範囲（「保護範囲」）が特許請求の範囲（「ク
レーム」）に基づいて定められるべきこと、及び、明細書・図面がその際に考慮されるべきこと
は、条文上又は制度上の根拠を有することとして、一致を見ている。日本では、これらの資料
に加えて、明文の根拠はないものの、出願されてから特許権として成立するまでの経過（いわ
ゆる「出願経過」。審査段階での出願人の発言が特に問題となる）も常に又は当然に考慮される
というのが判例・通説であり、このことにさほど疑問が呈されてこなかった。特に注目すべき
考慮態様としては、出願経過は、クレームに記載された用語の意義を明確にするため、さらに、
当該用語を限定解釈する（ないしその意味内容を認めない）ために、用いられている。 
 
(2)日本におけるこのような実務の根拠は、主に、出願経過は権利の生成過程であるために考慮
するのが当然であるということ、出願経過書類は誰でも閲覧可能（特許法 186条）であること、
及び、特許権者が出願手続で行った主張と相容れない主張を侵害訴訟で行うことは許されない
という信義則・禁反言の思想に求められていた。しかし、いずれにせよ出願経過の考慮は権利
者の不利にしか働かないため第三者の法的安定性を害することはないという認識のもと、意識
的な整理・検討はなされてこなかった。そして、日本の審査実務も、後に訴訟になれば出願経
過が裁判所で考慮されることを想定して進められていると言われる。 
 
２．研究の目的 
本研究は、特許権の権利生成過程（出願・審査）と権利行使段階（侵害訴訟）の関係性につ
いて、産業の発達という特許法の目的に照らして妥当なあり方を探求しようとするものであっ
た。具体的には、特許発明の技術的範囲を何（どのような書面）からどのように予測できるよ
うにすることが特許法の目的に資するのかという、特許法制のグランドデザインに関わる問題
意識の中で、比較法研究（ドイツ、英国、オランダ、米国）の手法を用いて国際的動向に目を
配りながら、出願経過を保護範囲画定の局面でいかに位置付けるべきかを検討した。 
 
３．研究の方法 
(1)上記のように、日本において出願経過を考慮することが所与のように考えられてきたのは、
比較法研究の対象を、日本法と基本思想を同じくし、一定程度まで類似性を有する米国法とす
るものがほとんどであったこともその一因である。米国では、クレーム解釈の場面では出願経
過がその内部証拠となり、均等侵害の成否が問題となる場面では、出願経過禁反言（prosecution 
history estoppel）が均等論の適用を排斥する法理として確立されている。本研究では、出願
経過の位置付けに関して日本と基本的方向性を異にするドイツ・英国等の欧州諸国も研究対象
とし、これらにおける判例・学説につき、歴史的変遷も含めて調査・分析した。その際、クレ
ーム解釈・保護範囲画定論一般に関するルールと出願経過の位置付けとの関連や、欧州の調和
という指向性の影響も意識した。 
 
(2)日本法を含めた研究全体としては、クレーム・明細書・図面には、クレーム解釈資料たるこ
との条文上又は制度上の根拠が認められることから、明細書・図面を考慮して導かれたクレー
ムの意味内容との関係において、出願経過が実際にどのように位置付けられ、どのように用い
られているのかという視点で、裁判例を分析することとした。その際、日本では特許法 104 条
の 3の創設（平成 16年の法改正）以降、クレーム解釈の枠内でできる（又は、すべき）ことと
そうでないことにつき理論的に精緻化する必要性が一層強まっているとの認識から、各国にお
いて解釈の問題と禁反言の問題がどのように位置づけられているかに注意を払った。 
 
(3)具体的な研究推進方策としては、研究会での報告を適宜行い、国内外の研究者・実務家との
議論を通じて研究を発展させ、成果を論文の形で公表することとした。 
 
４．研究成果 
(1)2013 年度に公表した論文では、以下のことを明らかにした。欧米主要国では、出願経過に
関して従来の我が国では曖昧となっていた、①クレーム解釈資料性の問題と②禁反言の問題と
が区別して論じられている。その上で、ドイツ・英国では、出願経過が、①クレーム解釈の資
料となることにも、②禁反言の基礎となることにも原則的に消極的な態度が示されている。い
ずれの国においても、競業者は一般的に出願経過書類を調査する。それにもかかわらず、ドイ
ツ・英国法が①②の形での出願経過の考慮に消極的である理由としては、クレーム・明細書・
図面が保護範囲画定に関して有する基準性の強調度合、第三者にとっての法的安定性の把握の
仕方、信義則・禁反言の適用場面（民法の一般原則との関係）等につき、日本法との相違が見
られることが挙げられる。①については、ドイツ・英国では、法的安定性が、クレーム・明細
書・図面の基準性という原則（2010 年代初頭の BGH 判例も、この原則を維持した上でのものと
説明可能である）と結びついた形で把握されていることが、注目に値する。また、②について
は、ドイツ・英国では、一般法上の信義則・禁反言の要件（当事者間の特別な関係や現実の信
頼）に則った判断がされるところ、出願手続での審査官に対する権利者の意思表示を侵害訴訟
の被告が持ち出すことは、通常は上記要件を充たさないと考えられている。これらの国と日本



とでは、侵害訴訟で実現されるべき具体的妥当性と考えられているものに相違が見られる。こ
れらを踏まえ、総括として、我が国において出願経過の考慮の根拠とされてきた諸事項を批判
的に検討し、今後の研究の方向性を示した。 
以上から、本研究のテーマが、保護範囲画定方法論全般、保護範囲画定と有効性判断の両局
面のクレーム解釈基準の異同、審査・補正制度のあり方をいかに考えるか等の諸問題と関連す
ることが、より一層明確になった。2014 年度以降は、それらの観点を念頭に置き、（途中に産
休・育休の期間を挟みながら）検討を進めていった。 
 
(2)まず、上記①に関して、クレーム解釈資料論全般の検討に入った。クレーム、明細書、図面、
公知技術といった、一般にクレーム解釈資料とされる他資料との関係を含める形でのより高次
の視点から研究を行う必要があると考えたためである。この問題についてドイツ法を比較法対
象として検討するうちに、特許法は当業者がどこから発明の実体を把握できることを予定して
いるかという観点から、原則的に、クレーム解釈の資料を、保護範囲画定と有効性判断の両局
面で統一して、クレーム・明細書・図面（「特許書類」）、及び、当業者が備える一般的専門知識
に限るという着想（「特許書類内限定説」）を得るに至った。ここでは、出願経過は、当業者が
クレームをどのように理解したかの情報を裁判所に与えるにとどまる。以上について研究会で
報告し、論文にまとめ公表した。この着想については英語報告も行い、研究者・実務家との意
見交換を通じて、日本の裁判制度・実務との整合性（例えば、日本では、ドイツに比べ補正要
件が厳しく、特許書類内限定説を貫徹するための前提条件が整っているとは言い難い面がある
等の諸課題）をさらに検討した。 
  
(3)上記②に関しては、日本の実務では、特許法の場面での禁反言は、被疑侵害者（この者は権
利者が出願手続で行った意思表示の相手方ではない）が出願経過記録を閲覧し権利者の意思表
示を現実に信頼したことが不要とされている点で、一般法上の禁反言と異なっている。クレー
ム解釈の場面でも均等論の場面でもこの点は同じであるが、禁反言は日本の判例・学説では主
に均等論の関係で関心を集めているため、その文脈での検討を行った。ボールスプライン事件
最高裁判決（1998 年）で定立された均等論の第 5 要件（「対象製品等が特許発明の出願手続に
おいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」）は、
典型的には、出願手続中に補正があった場合が念頭に置かれており、「禁反言の法理」により根
拠付けられていた。しかし近年は、出願人が出願当初から問題の出願時同効材を記載していな
かった場合の扱いが注目を集めていたところ、2017 年のマキサカルシトール事件最高裁判決は、
均等論の第 5要件の根拠が「禁反言の法理」にあることを再度確認し、そこから説き起こす形
で、出願時同効材に対する均等論適用の可否につき、原則と例外（付加事情）の一般論を定立
した。出願時同効材を巡っては、2016 年にドイツ（Pemetrexed）、2017 年に英国（Actavis v. Eli 
Lilly）で、両国を指定国とする同一の欧州特許に関し、均等論の適用を否定しない方向での最
上級審判決が下されているため、日本との理論構成の異同の点にも着目しつつ検討し、成果を
公表した。 
 
(4)上記 Pemetrexed 判決及び Actavis 判決は、事案としては出願時同効材が問題となっていた
が、クレーム解釈・保護範囲画定ルール一般、及び、出願経過の考慮の可否という点でも注目
すべきものであった。特に Actavis 判決は、均等論を正面から認めるよう判例変更し、また、
一定の場合に限ってではあるが出願経過を考慮し得ることを示しており、従来の実務からの変
化が見られる。Actavis 判決の内容とこれに対する学説の反応、及び、その後の下級審裁判例
の動向を分析した結果、英国の実務と日本・米国の出願経過禁反言とは依然として開きがある
との認識に至った。その開きの例としては、出願手続中にされた補正の理由・文脈をどの程度
考慮するか否かという点が挙げられる（この点でドイツと英国は軌を一にする）。なお、日本の
最高裁判例が出願経過を考慮する根拠を明確に禁反言の法理に求め、米国法も prosecution 
history estoppel の語を用いるものの、Actavis 判決は禁反言（estoppel）という語を用いて
論じてはいない。 
 さらに、英国法は、有効性判断と侵害成否判断のためのクレーム解釈は同じであるというこ
とを大原則としてきたが、学説からは、Actavis 判決後はこのルールがもはや維持され得ない
のではないかという疑問・批判が多く出されており、下級審裁判例の動向が注目されている。
我が国では上記両クレーム解釈の異同が、特許法 104 条の 3の創設以降大いに議論されてきて
いるため、英国法の動向はこの点でも興味深いものであった。以上について研究会で報告を行
った。 
 
(5)これらの研究と並んで、医薬品製造販売承認に係る先行処分が存在する場合における、特許
権存続期間延長登録出願の拒絶要件を示した 2015 年のアバスチン事件最高裁判決についても
研究した。この問題には、延長された特許権の効力の範囲をいかに画するか（これは侵害訴訟
で争われる）という問題が、事実上裏表をなす形で存在している。そこで、同最判が効力範囲
にもたらす影響や、原審がいうところの「均等物や実質的に同一と評価される物」と均等論の
関係を考察した。さらに、その後下された、効力範囲を論じた下級審判決にも検討を加え、研
究会で報告した。 



 
(6)以上の研究を進めていく中で、クレーム解釈の基準主体である「当業者」の位置付けについ
て、日本法とドイツ法・英国法との異同を研究する必要があるとの認識に至り、構想を練り始
めた。 
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