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米国関連資料 

プロセキューション履歴ファイルの重要性を再認識し 

係争時に特許権者が不利益を被らないようにするために留意すべき事項 
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１．はじめに 

米国特許プラクティスによれば、クレーム発明の権利範囲を解釈する際、原則的には、文言ど

おりに解釈されます。しかしながら、文言解釈の適用を厳格に行うと、迂回技術による文言上の

侵害が回避されてしまう場合があります。このような場合、文言上の解釈に加えて、均等物にま

で権利範囲を拡張する均等論が適用されることがあります。 

 

均等論の適用によって、権利範囲が、不適切に拡大されてしまう場合があります。このような

場合、禁反言の法理が適用され、プロセキューション履歴ファイル（"prosecution history file"

または"file wrapper"）の内容に基づいて、均等論における権利範囲の拡張が制限されることに

なります。 

  

 プロセキューション履歴ファイルは、後日、係争特許の特許性を否定する場合に重要な役割を

果す場合があります。たとえば、係争特許のプロセキューション履歴ファイル中の"Office 

Action(s)"や出願人の応答書等は、後の係争事件において、係争クレーム発明が、特許要件を具

備していないことを示す証拠／証拠の一部として重要な法的役割を果たす場合があります。 

 

 そこで、プロセキューション履歴ファイルの重要性を再認識し、係争時に特許権者が不利益を

被らないようにするためには、どのようなことに留意すべきかについて、以下に説明します。 
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