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判決言渡 平成１９年６月２８日

平成１９年（行ケ）第１００１９号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年６月２１日

判 決

原 告 大 岡 技 研 株 式 会 社

訴訟代理人弁理士 高 橋 克 彦

被 告 特 許 庁 長 官

中 嶋 誠

指 定 代 理 人 千 葉 成 就

同 菅 澤 洋 二

同 高 木 彰

同 内 山 進

主 文

１ 特許庁が不服２００４－３９６３号事件について平成１８年１２月

５日にした審決を取り消す。

２ 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文同旨。

第２ 事案の概要

本件は，原告が後記特許出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これを

不服として審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたので，そ

の取消しを求めた事案である。

第３ 当事者の主張

１ 請求の原因

(1) 特許庁における手続の経緯
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原告は，平成１２年１１月１０日，名称を「歯車及びその歯車の製造方

法」とする発明について特許出願をし（以下「本願」という。特願２０００

－３４４１８３号。請求項の数３。公開特許公報は特開２００２－１４４１

５９号［甲５］），平成１５年１２月２６日付けで明細書の記載を補正した

（第１次補正。補正後の発明の名称は「歯車の製造方法」，同じく請求項の

数２［甲６］）が，平成１６年１月２２日拒絶査定（甲１４）を受けた。

そこで原告は，平成１６年２月２６日付けで不服の審判請求を行うと共

に，平成１６年３月２２日付けで明細書の記載を補正した（第２次補正。以

下「本件補正」という。甲７）が，特許庁は，上記審判請求を不服２００４

－３９６３号事件として審理した上，平成１８年１２月５日，本件補正を却

下した上，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決（以下「本件審

決」ということがある。）を行い，その謄本は平成１８年１２月１９日原告

に送達された。

(2) 発明の内容

ア 第１次補正時（平成１５年１２月２６日）のもの

本件補正前で第１次補正時の特許請求の範囲は，請求項１，２から成

り，そのうち請求項１の内容は次のとおりである（以下，この発明を「本

願発明」という。）。

「【請求項１】側面を切削加工する歯車にあって，歯形における歯筋方向

の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，歯部全周と切削面と

の間に前記面取り部が少なくとも一部残されるように切削加工することを

特徴とする歯車の製造方法。」

イ 本件補正時（第２次補正。平成１６年３月２２日）のもの

本件補正後の特許請求の範囲も，請求項１，２から成り，そのうち請求

項１の内容は次のとおりである（以下，この発明を「補正発明」という。

下線部が補正により加えた部分）。
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「【請求項１】側面の端部を切削加工する歯車にあって，鍛造成形された

歯形における歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成してお

き，歯部全周と切削面との間に前記面取り部が少なくとも一部残されるよ

うに切削加工することを特徴とする歯車の製造方法。」

(3) 審決の内容

ア 審決の内容は，別紙審決写しのとおりである。その理由の要点は，

補正発明及び本願発明は，特開昭６２－２０７５２７号公報（以下，

「刊行物」といい，そこに記載された発明を「刊行物発明」という。甲

４）に基づいて容易に発明をすることができたから，特許法２９条２

項により特許出願の際独立して特許を受けることができない（したが

って，本件補正は補正要件を欠く。），というものである。

イ なお，審決は，補正発明と刊行物発明の一致点及び相違点を次のとおり

認定している。

〈刊行物発明の内容〉

「歯車の内外端面を歯切り加工するかさ歯車にあって，鍛造成形された歯

形における歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段に形成しておき，前

記面取り部が少なくとも一部残されるように切削加工する，かさ歯車の製

造方法。」

〈一致点〉

「切削加工する歯車にあって，鍛造成形された歯形における歯筋方向の端

縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，前記面取り部が少なくと

も一部残されるように切削加工する歯車の製造方法。」

〈相違点〉

補正発明は，歯部全周と切削面との間に面取り部が少なくとも一部残され

るように，側面の端部を切削加工するものであるが，刊行物発明は，面取り

部が少なくとも一部残されるように，かさ歯車の歯部の内外端面を切削加工
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するものである点。

(4) 審決の取消事由

しかしながら，本件補正を不適法として却下し本願発明に進歩性なし

とした審決の認定判断には，次のとおり誤りがあるから，違法として取り消

されるべきである。

ア 取消事由１（本件補正却下における刊行物発明認定の誤り）

(ア) 審決は，刊行物発明において「『面取り』は，『歯形の内・外端面

部』に形成されるが，第１図をも参照すると，『歯筋方向の端縁角部』

に形成されることと同義である。」と認定している（３頁下１５行～１

４行）。

しかし，刊行物発明の「面取り」は補正発明の「面取り部」とは，次

のとおり全く異なるものであるから，審決の上記認定は刊行物発明の認

定を誤ったものである。

ａ 刊行物（甲４）の「発明の詳細な説明」の［問題点を解決するため

の手段］の欄（１頁(2)欄）には，次の記載がある。

「…本発明ではまず型鍛造によりブランクに歯形を形成するが，その

歯形は最終歯形寸法に対して片側０．１～０．５ｍｍの間で均一的な

とり代を付加した寸法とし（すなわち歯厚を０．２～１ｍｍだけ大き

くする。），さらに歯形の内・外端面部に０．５～２ｍｍの面取り

（角形面取りでも丸形面取りでもよい）を付与した歯形を有する中間

製品とし，次にその中間製品を各種歯切盤により，歯切り加工するこ

とにより０．１～０．５ｍｍのとり代を削り落とし，歯形精度を向上

せしめるものである。以下さらに本発明を説明すると，ビレットを鍛

造することにより，材料を塑性変形させ，実質的に歯形を形成させる

ことにより材料歩留りを向上させることが可能である。鍛造は熱間で

も冷間でもよくまた両者の組合せでもよい。…また歯部の内・外端面
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部に０．５～２ｍｍの面取りを施す理由は，歯切り加工後有害なバリ

を発生させないためであり，とり代歯厚等に応じてとり代より大きい

面取りとすべきで，面取りが０．５ｍｍ以下ではバリが内・外端側に

突出する危険性があり，２ｍｍ以上では歯厚との関係で大き過ぎ

る。」

ｂ 刊行物発明は，上記ａの記載及び刊行物の第１図及び第２図から明

らかなように，鍛造により厚肉の大きめの歯部の中間製品を作成し，

中間製品の歯面を各種歯切盤により，歯切り加工することによって，

該歯面の０．１～０．５ｍｍのとり代を削り落として歯面が切削面の

薄肉の歯部の最終製品とするものである。面取りが無いと中間製品の

歯面の歯切り加工により，バリが内・外端側に突出する危険性がある

ので，歯切り加工を行う歯面の内・外端部のみに０．５～２ｍｍの面

取りが鍛造により予め形成されるものであり，歯切り加工が行われな

い歯部の頂部および底部には，面取りが形成されていない（甲８の１

～３参照）。刊行物発明は，バリが歯車の内外周部より突出している

と，歯車同士当たったときに，打痕がついたり，バリが落ちて歯車に

付着するとともに，歯車製造及び変速機の組み付けの作業を行う作業

者がバリにより怪我をする恐れがあるので，このような問題を解消す

る観点から，歯車の内外周部からバリが突出しないようにしたものと

推測される。

ｃ これに対して，補正発明は，歯部と切削面である側面とは異なった

部位である，鍛造成形された歯形における歯筋方向の端縁角部に面取

り部を鍛造手段にて形成するもので，歯部全周と切削面との間に介在

形成されているものである（甲９の２～５参照）。

ｄ したがって，歯部のうち頂部及び底部を除く歯切り加工を行う歯面

の内・外端部のみに形成される刊行物発明における「面取り」と，歯
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部全周と切削面との間に介在形成されている補正発明における「面取

り部」とは，全く異なったものである。

(イ) 審決は，前記(3)イのとおり，刊行物発明について，「歯部の内外

端面を歯切り加工するかさ歯車にあって，」と認定している（３頁下８

行）。

しかし，刊行物（甲４）には，上記(ア)ａのとおり，「…本発明では

まず型鍛造によりブランクに歯形を形成するが，その歯形は最終歯形寸

法に対して片側０．１～０．５ｍｍの間で均一的なとり代を付加した寸

法とし（すなわち歯厚を０．２～１ｍｍだけ大きくする。），さらに歯

形の内・外端面部に０．５～２ｍｍの面取り（角形面取りでも丸形面取

りでもよい）を付与した歯形を有する中間製品とし，次にその中間製品

を各種歯切盤により，歯切り加工することにより０．１～０．５ｍｍの

とり代を削り落とし，歯形精度を向上せしめるものである。」との記載

はあるが，「歯部の内外端面を歯切り加工する」との具体的な記載は見

当たらない。したがって，刊行物発明においては，歯切り加工されるの

は歯部の歯面であって，歯部の内外端面ではないから，審決の上記認定

は，刊行物発明の認定を誤ったものである。

(ウ) なお，被告は，審決の「歯部の内外端面」は，原告がいう「歯車の

歯面」と同じ面を意味すると主張するが，刊行物（甲４）においては，

「特許請求の範囲」に「歯部の内・外径端面部に０．５～２ｍｍの面取

りを付与した歯形」との記載があり，「発明の詳細な説明」の［従来の

技術］に「歯部の内外端面に歯切りによるバリが発生し，バリ取り加工

を要するという問題点があった。」（１頁(2)欄８行～１０行）との記

載があり，［問題点を解決するための手段］に，「歯形の内・外端面部

に０．５～２ｍｍの面取り…を付与した歯形を有する中間製品とし，」

（１頁(2)欄２０行～２頁(3)欄２行），「歯部の内・外端面部に０．５
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～２ｍｍの面取りを施す理由は，歯切り加工後有害なバリを発生させな

いためであり，」（２頁(3)欄１６行～１８行），「面取りが０．５ｍ

ｍ以下ではバリが内・外端側に突出する危険性があり，」（２頁(3)欄

２０行～２頁(4)欄１行）との記載があり，［実施例］に「（加工代は

片側０．３ｍｍ）加工後の外観を観察すると，歯形の内外径端面に有害

なバリはなく，」（２頁(4)欄１３行～１４行）との記載があるから，

「歯部の内外端面」とは「歯部の内・外径端面部」を意味するのであ

り，「歯車の歯面」と同じ面を意味するとの解釈が生まれる余地はな

い。しかも，この被告の主張は，審決の「『面取り』は，『歯形の内・

外端面部』に形成されるが，第１図をも参照すると，『歯筋方向の端縁

角部』に形成されることと同義である。」との認定（３頁２２行～２３

行）と矛盾することになる。なぜなら，審決において「歯部の内外端

面」を「歯車の歯面」と同じ面を意味すると認定しているのであれば，

「歯形の内・外端面部」は「歯筋方向の端縁角部」と同義であるとあえ

ていう必要はないからである。

イ 取消事由２（補正発明と刊行物発明との一致点の認定の誤り）

(ア) 審決は，刊行物発明の「歯切り加工」は「切削加工」に含まれる旨

の認定をしている（３頁下２行～１行）。

しかし，刊行物発明における「歯切り加工」は，上記アのとおり，鍛

造により厚肉の大きめの歯部の中間製品を作成し，中間製品の歯面を各

種歯切盤により，歯切り加工することによって歯面のとり代を削り落と

して歯面が切削面の薄肉の歯部の最終製品とするものであり，中間製品

の歯面のとり代を削り落とすために行われるものであるので，歯切り加

工されるのは，歯部の歯面であって，歯部の内外端面ではない。

これに対し，補正発明においては，本願明細書（甲５）の段落【００

０２】に記載されているように，鍛造により形成された歯車は，少なく
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とも加圧面側に余肉が張り出す（甲９の１，２，５参照）ため，切削加

工するのは，面取り部を介して歯部全周に対向する側面の端部であり，

結果として歯面は鍛造成形面のままである。

したがって，刊行物発明における「歯切り加工」は，中間製品の歯面

のとり代を削り落とすために歯部の歯面に対して行われるものであるの

に対して，補正発明における「切削加工」は，加圧面側に張り出した余

肉部分を切除すべく側面の端部を加工するものであり，加工対象，加工

部位及び加工後の歯面の状態において，両者は全く異なるものであるか

ら，審決における上記「歯切り加工」の認定は誤りである。

(イ) 審決は，上記(ア)の認定に続いて，前記(3)イのとおり，補正発明

と刊行物発明との一致点を認定している（４頁１行～４行）。

しかし，上記(ア)のとおり，刊行物発明においては，鍛造歯面のとり

代を削り落とすために歯面を歯切り加工するものであり，その結果中間

製品における鍛造成形された歯面は最終製品においては切削面となるの

に対して，補正発明においては，側面側に張り出した余肉部分を切除す

るために鍛造成形される歯部とは異なる部分である「側面の端部」を切

削加工するものであり，鍛造成形された歯部すなわち歯面はそのままで

ある。

しかも，刊行物発明においては，中間製品における歯部の内外端面と

の間に介在させる面取り部とともに鍛造成形された歯部を歯切り加工す

ることにより最終製品とするので，鍛造面の歯部の内外端面と歯切り加

工された歯部との間に面取り部が介在するのに対して，補正発明におい

ては，鍛造成形された歯部と切削する側面端部との間に面取り部が介在

するものであり，面取り部を挟む両部分の位置関係が全く逆の関係にな

る。

したがって，刊行物発明と補正発明との上記一致点の認定は，これら
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の相違点を無視して，無理矢理抽出したものであり，技術的根拠の無

い，誤ったものである。

ウ 取消事由３（補正発明と刊行物発明との相違点の認定の誤り）

(ア) 審決は，前記(3)イのとおり，刊行物発明が「かさ歯車の歯部の内

外端面を切削加工するものである点」を，補正発明と刊行物発明との相

違点と認定している（４頁５行～９行）。

しかし，上記アのとおり，刊行物発明においては，鍛造により厚肉の

大きめの歯部の中間製品を作成し，中間製品の歯面を各種歯切盤によ

り，歯切り加工することによって歯面のとり代を削り落として歯面が切

削面の薄肉の歯部の最終製品とするものであり，切削加工するのは歯面

であるにもかかわらず，「かさ歯車の歯部の内外端面を切削加工するも

のである点」が相違点であるとの審決の上記認定は，刊行物発明の認定

の誤りに基づく誤ったものである。

(イ) 審決は，「鍛造と切削によって歯車を製造するにあたって，鍛造に

より成型する面，切削により成型する面を，それぞれどの面とするか

は，設計的事項である。」と認定している（４頁１２行～１３行）。

しかし，本願明細書（甲５）の段落【０００２】には，「鍛造により

形成された歯車には，少なくとも加圧面側に余肉が張り出すため，その

余肉部分を切除すべく側面に切削加工が施される。切削加工が施される

ことによって歯面には切削面の延長上にバリが発生するので，そのバリ

が発生した角部を仕上げるべく面取りされることが多いが，その面取り

も切除により行なわれていた。」，段落【０００３】には，「…而も側

面の切削によって生じたバリを除去するための面取りを切削により行う

と，その面取りによって新たなバリが発生することがある。バリの発生

は歩留りに大きく影響するし，バリの発生した不良品を選り分ける工程

も必要であった。」，段落【０００５】には，「…チャンファ４ａ…の
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反対側に余肉５が張り出している，」，段落【０００８】には，「…こ

の傾斜面１８と傾斜面に続く歯車部の側面に沿って，余肉５′を面取り

部１６の際まで切削加工によって一気に削り取る」との記載がある。こ

のように，補正発明においては，歯部の鍛造成形の結果歯車の側面の端

部に生じた余肉を削り取るため側面の端部を必然的に切削するものであ

るから，任意な設計事項とはいえないものである。

また，刊行物（甲４）には，上記の歯部の鍛造成形の結果歯部に余肉

が生ずるとの具体的な記載が無いのであるから，補正発明のように鍛造

成形の結果生ずる歯部の余肉を除去するために切削加工を行う必要性が

無いのであり，余肉を除去するための切削加工を前提にした面取りも設

ける必要が無いのであって，歯面の歯切り加工によるバリが歯部の内外

端面に突出するのを回避するために歯部の内・外端面部に面取りを設け

るのであり，これも任意な設計事項とはいえない。

したがって，審決の上記認定は誤っている。

(ウ) 審決は，「また，歯車に対し，切削加工を行う以上，ばりの可能性

があることは，技術常識であって，歯車である以上，ばりが動力伝達部

である歯部の内外端面に生じることが望ましくないことは明らかであ

る。」と認定している（４頁１４行～１６行）。

しかし，この認定は，上記アのとおり，刊行物発明が歯部の内外端面

を歯切り加工するという誤った認定を前提にしたものであるので，それ

だけをとっても採用することができないものである。

刊行物発明は，歯面を歯切り加工するものであるため，面取り部の歯

面側の部位が削り取られ面取り部の内外端面側の部位が残り，残ってい

る面取り部の歯面側の部位にはバリが発生する（甲８の１～３参照）。

そして，刊行物発明においては，「面取りが０．５ｍｍ以下ではバリが

内・外端側に突出する危険性があり」（甲４の２頁(3)欄２０行～２頁
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(4)欄１行）との記載から明らかなように，歯部の歯切り加工によるバ

リが歯車の内外周部より突出することを回避するために，面取りは０．

５ｍｍ以上２ｍｍ以上に設定されているのであって，残っている面取り

部の噛み合い面である歯面側の部位にはバリが発生していても問題視し

ていない。

これに対して，補正発明においては，歯部の鍛造成形により側面端部

に発生した余肉を取り除くために「側面の端部」を切削加工することを

必須の前提としているので，面取り部の側面側の部位が削り取られ面取

り部の歯面側の部位がそのまま残る。そのため，歯部の歯面，頂部，底

部に対応する面取り部の残っている部分の側面側の端部にはバリが発生

する可能性がある（甲９の１，３参照）が，噛み合い面である歯面（歯

部）の歯筋方向の端縁である面取り部の歯面側の端部（歯面との境界

部）にはバリが発生しない。

以上のとおり，刊行物発明と補正発明は，バリの発生許容位置につい

ての技術的認識において全く異なる。

したがって，審決の上記認定は誤っている。

(エ) 審決は，「さらに，動力伝達部である歯部の内外端面を切削加工を

行うことなく，鍛造のみで行うことは，上記文献中に『かさ歯車の歯形

成形法（１）』として示されるごとく周知であるから，歯部の内外端面

に対し，切削加工が必須というものではない。」と認定している（４頁

１７行～２０行）。

しかし，この認定は，上記アのとおり，刊行物発明が歯部の内外端面

を歯切り加工を行うという誤った認定を前提にしたものであるので，そ

れだけをとっても採用することができないものである。

しかも，刊行物発明において，動力伝達部の中心は互いに噛み合う歯

面であるのに，審決は，互いに噛み合うことがない歯部の内外端面が動
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力伝達部であると認定するものであるから，それ自体技術的な根拠の無

いものである。

さらに，刊行物（甲４）には，「かさ歯車の歯形成形法①」として，

かさ歯車を鍛造で成形することが行われているとの従来技術に関する記

載はあるが，「①の方法では十分な歯形精度を得る為の型製作費が高

価，型寿命が短かい」との問題点があるとされている（甲４の１頁(2)

欄４行～６行）。そして，刊行物発明は，高い歯形精度が要求されない

製作費が安い型を用いて，一定のとり代を付加した寸法の中間製品を製

作し，歯切り盤により歯切り加工を行って０．１ないし０．５ｍｍのと

り代を削り落とし歯形精度を高めて最終製品を製作するものであるか

ら，刊行物発明においては，最終製品としての歯形精度を得るためには

歯切り加工（切削加工）が必須といわざるを得ない。

したがって，審決の上記認定は誤っている。

エ 取消事由４（補正発明の進歩性判断の誤り）

(ア) 審決は，「したがって，ばりが生じる可能性のある切削加工を，歯

部の内外端面ではなく，側面の端部とし，その結果，歯部全周と切削面

との間に面取り部が少なくとも一部残されるようにすることに，格別の

困難性は認められない。」と認定している（４頁２１行～２３行）。

しかし，刊行物発明においては，上記アのとおり，切削加工としての

歯切り加工を行うのは歯部の内外端面ではなく歯面であるので，このよ

うな刊行物発明の誤った認定を前提とした進歩性の判断は，それ自体具

体的妥当性に欠けるものである。

また，刊行物発明においては，上記アのとおり，歯部の頂部を挟む両

歯面の半径方向の端部に面取り部を形成するものであるが，頂部及び底

部には面取り部が形成されていないのであるから，歯部の円周方向に断

続的に面取り部が形成されているにすぎず，補正発明のように歯部の全
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周に面取り部が形成されているとはいえない。

さらに，刊行物発明においては，歯面を歯切り加工するものであるた

め，面取り部の歯面側の部位が削り取られ面取り部の内外端面側の部位

が残るのに対して，補正発明においては，歯部の鍛造成形により側面端

部に発生した余肉を取り除くために「側面の端部」を切削加工するもの

であるので，面取り部の側面側の部位が削り取られ面取り部の歯面側の

部位がそのまま残るため，両者は切削加工の後に残る一部の面取り部の

部位が異なるとともに，それに伴い，刊行物発明においては，噛み合い

面である歯面（歯部）の歯筋方向の端縁である面取り部の歯面側の端部

にバリが発生するのに対して，補正発明においては，面取り部の側面側

の端部にバリが発生することがあるが，噛み合い面である歯面（歯部）

の歯筋方向の端縁である面取り部の歯面側の端部にはバリが発生しない

のであり，バリの発生部位において両者は異なる。

以上から明らかなように，面取り部の歯面側の端部にバリが発生しな

いようにするために歯部全周と切削面との間の歯面側に面取り部が少な

くとも一部残されるようにすることは，格別の困難性があるものといわ

ざるを得ない。

(イ) 審決は，「また，これによってもたらされる効果も，当業者が予測

できる程度のものであって格別のものではない。」と認定している（４

頁２４行～２５行）。

しかし，補正発明は，面取り部の歯面側の端部（境界部）にバリが発

生しないようにして，バリなし鍛造歯車の製造を可能にするという新規

な課題及び作用効果を実現するものであり，面取り部の歯面側の端部に

バリが発生することを許容する刊行物発明に基づき当業者が予測できる

程度のものということができず，補正発明の効果は，格別のものであ

る。
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(ウ) 以上のとおり，補正発明は，当業者が容易に発明をすることができ

るものではなく，特許出願の際独立して特許を受けることができるもの

であるから，補正発明の進歩性を否定した審決の判断には誤りがある。

オ 取消事由５（手続違背）

(ア) 拒絶理由通知

本願に対して出された平成１５年１０月２３日付けの拒絶理由通知

（以下，「本件拒絶理由通知」という。甲１１）の内容は，４件の引用

文献（甲１～４）を引用し，特許法２９条２項により特許を受けること

ができないというものであり，備考として，単に「引用例には歯車の製

造方法が記載されている。」とのみ記載されていた。

「特許請求の範囲」に「発明の名称」以外の構成要件が記載されてい

ないのであれば，これを適式な拒絶理由通知ということができるが，

「特許請求の範囲」に記載された発明の各構成要件がどの引用文献のど

の部分に記載されているのか具体的に記載されていないのであるから，

本件拒絶理由通知は，適式で有効な拒絶理由通知とはいえないものであ

る。特許・実用新案審査基準（甲１２）第Ⅸ部第２節４．２によれば，

「拒絶理由通知には，拒絶の理由を，出願人がその趣旨を明確に理解で

きるように具体的に指摘しなければならない。」とされているから，本

件拒絶理由通知は，この審査基準に反するものである。このような状況

においては，本願の出願人に意見を述べる機会が適正に与えられたとは

いえないのであり，出願人は，示されていない審査官の判断を推測して

対応せざるを得なくなった。このことは，出願人に過度な負担を強いた

だけでなく，適式な拒絶理由が通知された出願人に比べて著しく不公平

であり，推測の結果，示されていない審査官の判断より厳しい判断を推

測したとすると，拒絶理由回避のために過度の補正をすることになり，

発明保護の特許法の基本精神にも反することになる。
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(イ) 拒絶査定

本願に対して出された平成１６年１月２２日付けの拒絶査定（甲１

４）の内容は，拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶すべきもの

であるというものであり，備考として，「先に示した引用例記載のもの

も，端縁角部に面取り部を設けた後側面を切削して面取り部の一部を残

しているから，出願人の主張は採用できない。」と記載されていた。拒

絶査定は，拒絶理由通知よりは審査官が問題にしている本願クレームの

構成が記載されたため，わずかに明確になったが，どの引用文献のどの

部分に記載されているのか，一致点，相違点及び進歩性否定の根拠は相

変わらず不明であり，適式で有効な拒絶査定とはいえないものである。

(ウ) 前置報告

本件審判手続における平成１８年８月１０日付けの審尋（甲１５の

１）に添付されていた平成１６年５月２０日付けの審査官による前置報

告書（甲１５の２）には，「先に示した特開平８－１０５５１５号公報

には，鍛造成形された歯車の歯部端部に段部を形成して切削によるバリ

を収納することが記載されているから，請求項１に係る発明は特開平８

－１０５５１５号公報記載のものに基づいて当業者が容易に発明をする

ことができたものと認められ，独立して特許を受けることができな

い。」と記載されていた。「段部」が面取り部に相当するかどうかは大

いに疑問のあるところであるが，ここで初めて引用文献が特定され，拒

絶の根拠となった構成が明らかになった。

本願の出願人は，前置報告により拒絶の根拠となった引用文献が特定

され，拒絶の根拠となった構成が明らかになったので，特開平８－１０

５５１５号公報（甲１）に記載された発明に対して補正発明が相違点を

有すること，補正発明が特許性を有することを記載した回答書（甲１

６）を，平成１８年１０月２３日付けで提出した。
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(エ) 本件審決

本件審決は，前置報告書では引用されていなかった甲４を引用して，

本願の出願人に予め意見を述べる機会を与えることなく補正発明は独立

特許要件を満たしていないとの審決をしたものであるから，適式で有効

な審決とはいえないものである。本件審決は，特許法１５９条２項で準

用する同法５０条に違反するものである。

カ 取消事由６（意見書等の記載の看過）

上記オのとおり，本願においては，審査及び審判の段階においては，本

願の構成と各引用文献との構成との対応関係（一致点，相違点），進歩性

が無いとする審査官の判断が具体的に示されなかったことから，本願の出

願人は，示されていない審査官の判断を推測せざるを得ない状況に置か

れ，推測に基づく漠然とした状態で拒絶に対応をすることを強制されたた

め，審査官の判断が具体的に示された出願人に比べて著しく不公平な状況

において，拒絶理由通知に対して意見書を提出し，拒絶査定に対して審判

を請求して審判理由の補充を行わざるを得なかった。

ところが，審判官は，次のとおり，このような出願人の本件拒絶理由通

知に対する平成１５年１２月２６日付けの意見書（以下「本件意見書」と

いう。甲１７）の記載及び本件審判手続における平成１６年３月２２日付

けの審判理由の補正書（以下「本件審判理由補正書」という。甲１８）の

記載を看過して，本件審決をしたから，審決は違法である。

(ア) 本件意見書の記載の看過

本件意見書（甲１７）において，本願の出願人は，「引用文献４の技

術は，傘歯車の大まかな歯形を歯切りして精度を出す際に発生するバリ

をなくす技術でありますし，実施例に示された傘歯車は頭部が陥没した

タイプであるため，（平）歯車の側面に該当する部分が存在しないこと

から，歯車の側面切削をすることは想定されておらず，そのような側面
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切削を想定できない歯車では，側面切削で発生するバリをなくそうとす

ることが思い付くはずはありません。」と主張した（１頁下１３行～９

行）。

したがって，審判官が，本件意見書の上記主張を看過していなけれ

ば，上記アの刊行物発明の認定の誤りは回避できたのであり，また，審

判官が，本件意見書の上記主張を看過していないのであれば，審決にお

いて，本件意見書の上記主張に対する何らかの見解が述べられてしかる

べきであるところ，何ら言及されていないのであるから，本件意見書の

上記主張の看過があったものといわざるを得ない。

(イ) 本件審判理由補正書の記載の看過

本件審判理由補正書（甲１８）において，本願の出願人は，「引用文

献４に記載された発明においては，まず型鍛造によりブランクに歯形を

形成するが，その歯形は最終歯形寸法に対して片側０．１～０．５ｍｍ

の間で均一的なとり代を付加した寸法とし，さらに歯形の内・外端面部

に０．５～２ｍｍの面取り（角形面取りでも丸形面取りでもよい）を付

与した歯形を有する中間製品とし，次にその中間製品を各種歯切盤によ

り，歯切り加工することにより０．１～０．５ｍｍのとり代を削り落と

し，歯形精度を向上せしめるものであるのに対して，本願第１発明が，

鍛造成形された歯形における歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段

にて形成しておき，歯部全周と切削面との間に前記面取り部が少なくと

も一部残されるよう側面の端部を切削加工することにより，歯部の端部

にバリが発生しないようにするものであり，切削部位，歯部が切削面か

鍛造面か，面取り部に対するバリの発生部位および歯部の端部にバリが

発生するかどうかにおいて，両者は全く異なるものである。」と主張し

た（６頁下４行～７頁７行）。

したがって，審判官が，本件審判理由補正書の上記主張を看過してい
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なければ，上記アの刊行物発明の認定の誤りは回避できたのであり，ま

た審判官が本件審判理由補正書の上記主張を看過していないのであれ

ば，審決において，本件審判理由補正書の上記主張に対する何らかの見

解が述べられてしかるべきであるところ，何ら言及していないのである

から，本件審判理由補正書の上記主張の看過があったものと言わざるを

得ない。

キ 取消事由７（本願発明の進歩性判断における刊行物発明認定の誤り）

審決は，前記(3)イのとおり，刊行物発明の内容を認定している。

しかし，上記アで述べたように，刊行物発明について「歯部の内外端面

を歯切り加工する」との認定は，歯切り加工されるのは歯部の歯面であっ

て，歯部の内外端面ではないから，審決における刊行物発明の上記認定

は，刊行物発明の認定を誤ったものである。

ク 取消事由８（本願発明の進歩性判断における対比・検討の誤り）

審決は，上記カのとおり刊行物発明の認定を誤っており，この誤った刊

行物発明の認定を前提として，本願発明と刊行物発明との進歩性判断を行

ったものであるから，進歩性の判断に誤りがある。

また，本願発明は，側面を切削加工する歯車にあって，歯形における歯

筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，歯部全周と切

削面との間に前記面取り部が少なくとも一部残されるように切削加工する

ものである。本願発明は，噛み合い面に最も近い面取り部の歯面側の端部

（境界部）にバリが発生しないようにして，バリなし歯車の製造を可能に

するという新規な課題及び作用効果を実現するものであるので，噛み合い

面に最も近い面取り部の歯面側の端部（境界部）にバリが発生することを

許容する刊行物発明に基づき，当業者が容易に発明をすることができるも

のではない。

以上のとおり，本願発明は，刊行物発明に基づき当業者が容易に発明を
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することができたとする審決の判断には誤りがある。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。

３ 被告の反論

(1) 取消事由１に対し

ア 審決では，歯切り加工される面，すなわち刊行物（甲４）の第１図の右

下に示される歯の斜視図における一点鎖線により削られる面について，歯

の「内外端を結ぶ面」であることから，「歯部の内外端面」と称したもの

である。このことは，審決では「動力伝達部である歯部の内外端面」と記

載されていること（４頁１５行），刊行物の記載上他に歯切り加工される

面が存在しないことからも，明らかである。

したがって，審決の「歯部の内外端面」は，原告がいう「歯車の歯面」

と同じ面を意味するのであって，用語の選択の問題にすぎないから，審決

に誤りはない。

イ 審決における刊行物発明の認定について，念のため説明する。

歯車の製造においては，素材を鍛造して中間製品とし，中間製品の歯部

を切削加工することが周知である（乙１［會田俊夫監修「円筒歯車の製

作」株式会社大河出版（昭和５１年９月２５日改訂分冊版発行）１頁～３

頁］の２頁，図４．３（ａ）の「鍛造材からの場合」，乙２［會田俊夫監

修「かさ歯車とウォームギア」株式会社大河出版（昭和５４年２月２６日

初版１刷発行）７２頁～７４頁］。以下「歯部切削法」という。）。

鍛造で形成された歯部を切削加工することが周知であることを踏まえる

と，刊行物記載のものは，「歯部の内外端面（原告のいう歯面）の切削に

伴い，必然的に生じるバリの影響を，歯筋方向の端縁角部に形成した面取

り部によって吸収すること」に特徴があることは明らかである。審決に，

「そして，『面取り』は，『有害なバリを発生させないため』に行うもの
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である。」と記載されている（３頁下１３行～１２行）ように，審決で

は，このような刊行物記載のものの特徴を踏まえ，一つの技術思想とし

て，刊行物発明を認定したものである。

(2) 取消事由２に対し

ア 原告は，前提となる刊行物発明の認定が誤りであると主張するが，上記

(1)のとおり，審決の認定に誤りはない。

イ 審決で「歯切り加工」が「切削加工」に含まれるとした点については，

切削加工する面との関係を含めて「含まれる」としたものではなく，単に

「加工形態」として「含まれる」としたものであるから，審決の認定に誤

りはない。

ウ 歯車の製造においては，素材を鍛造して中間製品とし，鍛造で生じた余

肉部（「バリ」と称する場合もある）を切削加工することも，また周知で

ある（乙３［特開平６－３３５８２７号公報］の段落【０００２】～【０

００３】及び図２，乙４［社団法人日本機械学会著「機械工学便覧」丸善

株式会社（１９９０年５月３１日新版４刷発行）Ｂ２－１００頁］の右欄

「 ．型鍛造」，乙５［特開平７－２３６９３７号公報］の段落【０００ⅳ

３】及び図６，乙６［特開平７－１１２２３４号公報］の段落【０００９

】及び図５，乙７［特開平９－１２７７号公報］の段落【０００８】及び

図３。以下「端部切削法」という。）。そして，余肉部除去のための切削

加工により，必然的にバリが生じることとなる。

したがって，補正発明においては，「歯部の側面の切削に伴い，必然的

に生じるバリの影響を，歯部全周と切削面との間に形成した面取り部によ

って吸収すること」が，「発明の本質的部分」であることは明らかであ

る。

ところで，刊行物発明において，「面取り部」を挟んで隣接する面は両

側にあるが，いずれの面を切削したとしても，バリが「面取り部」すなわ
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ち「面取りされた空間内」に存在する以上，「面取り部」によって，バリ

の影響が吸収され，歯車の作動に影響がないことは明らかである。

審決は，切削加工する面が，面取り部を挟んで隣接する両面のいずれの

面であるかにかかわらず，「切削加工によって生じるバリの影響を，面取

り部によって吸収する」という基本的技術思想が，補正発明と刊行物発明

とで一致していることを認定したものであるから，審決に誤りはない。

(3) 取消事由３に対し

ア 原告は，前提となる刊行物発明の認定が誤りであると主張するが，上記

(1)のとおり，審決の認定に誤りはない。

イ 原告は，鍛造と切削によって歯車を製造するに当たって，鍛造により成

型する面，切削により成型する面を，それぞれどの面とするかは，任意設

計的事項ではない，補正発明と刊行物発明では，バリの発生位置が異な

る，と主張するが，これらの点については，後記(4)のとおり，審決に誤

りはない。

ウ 歯車の製造においては，歯切り加工を要する上記(1)の歯部切削法，歯

切り加工を要しない上記(2)の端部切削法のいずれも周知であり，必要に

応じて選択されている。

また，刊行物発明においても，刊行物（甲４）の１頁(2)欄４行～５行

に「十分な歯形精度を得る為の型」と記載されているように，高精度の型

を用いることにより，歯切り加工が不要となる場合もある。

したがって，「歯部の内外端面（原告のいう歯面）」に切削加工が必須

というものではないとした審決の認定に誤りはない。

(4) 取消事由４に対し

ア 原告は，前提となる刊行物発明の認定が誤りであると主張するが，上記

(1)のとおり，審決の認定に誤りはない。

イ 歯車の製造においては，歯部を切削する歯部切削法，歯部は鍛造のまま
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である端部切削法が周知であるのみならず，鍛造のみによるものも周知

（乙８［特開平１１－３００４４７号公報］の段落【０００３】，乙９［

特開平５－１２３８１５号公報］の「要約」）であり，切削のみによるも

のも周知（乙１の２頁，図４．３（ａ）の「棒材からの場合」）である。

そして，乙１の１頁に「円筒歯車の製作工程は，歯車の大きさ，形状，

材質，熱処理，歯面の最終仕上方法，要求される精度，製作個数などによ

り考慮される」，乙２の７２頁に「かさ歯車の製作工程は…使用目的およ

び製作数量などによって異なってくる。…すべての工程において，それぞ

れに適した方法が選ばれる」とあるように，製造方法が適宜選択されるも

のである。

したがって，歯車の製造において，補正発明のように，歯面には切削加

工を行わず，端面に切削を行うものとすることに，困難性は認められない

から，「鍛造により成型する面，切削により成型する面を，それぞれどの

面とするかは設計的事項である」とする審決に誤りはない。

また，補正発明が刊行物発明とバリの発生部位が違うことは，端面を切

削面としたことに伴い当然生じる差違にすぎず，それによる効果について

も，「バリの影響を『面取り部』によって吸収し，動力伝達に影響を与え

ない」という点で，刊行物発明と差違はないから，格別なものではない。

(5) 取消事由５に対し

甲４に対し，本件意見書（甲１７），本件審判理由補正書（甲１８）で，

意見を述べる機会が与えられており，原告は，「切削部位，歯部が切削面か

鍛造面か，面取り部に対するバリの発生部位および歯部の端部にバリが発生

するかどうかにおいて，両者は全く異なるものである。」（甲１８の７頁２

８行～３０行）と，本件訴訟における主張と同様の主張を行っている。した

がって，手続に違法性はない。

(6) 取消事由６に対し
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審決では「鍛造と切削によって歯車を成型するにあたって，鍛造により成

型する面，切削により成型する面を，それぞれどの面とするかは設計的事項

である。」として言及している（４頁１２行～１３行）から，本件意見書の

主張を看過したものではない。

原告は，本件審判理由補正書における主張を看過した結果，刊行物発明の

認定を誤ったと主張するが，上記(1)のとおり，刊行物発明の認定を誤って

いない。

(7) 取消事由７，８に対し

前記取消事由１ないし４で反論したことに付加することはない。

第４ 当裁判所の判断

１ 当裁判所は，原告主張の取消事由１ないし４は後記の限度で理由があり，取

消事由５，６は理由がないから，審決が本件補正を却下するとした部分は違法

であると判断する。その理由は以下に説示するとおりである。

２ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審

決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。

３ 取消事由１（本件補正却下における刊行物発明認定の誤り）について

(1) 刊行物（甲４）には，次の記載がある。

ア 従来の技術

「一方かさ歯車の歯形成形法として①熱間型鍛造後冷間型鍛造工程を加え

る鍛造方法，②歯切盤を用いた切削加工法等の方法が行われているが，①

の方法では十分な歯形精度を得る為の型製作費が高価，型寿命が短かい，

また②の方法では，切削加工量が多く，荒歯切り，仕上げ等の工程があ

り，歯形成形に長時間を要し，また歯部の内外端面に歯切りによるバリが

発生し，バリ取り加工を要するという問題点があった。」（１頁(2)欄１

行～１０行）

イ 発明が解決しようとする問題
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「本発明は高精度の歯車をより簡単な工程で製造する方法を提供するもの

である。」（１頁(2)欄１２行～１３行）

ウ 問題点を解決するための手段

「上記のような問題点を解決するため，本発明ではまず型鍛造によりブラ

ンクに歯形を形成するが，その歯形は最終歯形寸法に対して片側０．１～

０．５ｍｍの間で均一的なとり代を付加した寸法とし（すなわち歯厚を

０．２～１ｍｍだけ大きくする。），さらに歯形の内・外端面部に０．５

～２ｍｍの面取り（角形面取りでも丸形面取りでもよい）を付与した歯形

を有する中間製品とし，次にその中間製品を各種歯切盤により，歯切り加

工することにより０．１～０．５ｍｍのとり代を削り落とし，歯形精度を

向上せしめるものである。以下さらに本発明を説明すると，ビレットを鍛

造することにより，材料を塑性変形させ，実質的に歯形を形成させること

により材料歩留りを向上させることが可能である。鍛造は熱間でも冷間で

もよくまた両者の組合せでもよい。…また歯部の内・外端面部に０．５～

２ｍｍの面取りを施す理由は，歯切り加工後有害なバリを発生させないた

めであり，とり代歯厚等に応じてとり代より大きい面取りとすべきで，面

取りが０．５ｍｍ以下ではバリが内・外端側に突出する危険性があり，２

ｍｍ以上では歯厚との関係で大き過ぎる。歯切り加工は，通常，歯切カッ

ターによるがとり代が０．１～０．５ｍｍと少ないため加工能率もよく工

具の損耗も少い。また以上説明した工程（歯形成形）以外の切削加工工程

熱処理，および切削加工等の工程を適宜経てかさ歯車が完成されることは

いうまでもない。」（１頁(2)欄下６行～２頁(4)欄７行）

(2) 上記(1)の記載によると，刊行物発明は，かさ歯車において，型鍛造によ

りブランクに歯形を形成するに際して，歯形を最終歯形寸法に対して片側

０．１～０．５ｍｍの間で均一的なとり代を付加した寸法とし（すなわち歯

厚を０．２～１ｍｍだけ大きくし），歯形の内・外端面部に０．５～２ｍｍ
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の面取りを形成し，その後，歯切り加工することにより０．１～０．５ｍｍ

のとり代を削り落として，歯形を成形する，かさ歯車の製造方法であると認

められる。そして，刊行物発明においては，このようにして歯形を成形する

ことによって，とり代を削り落とした際に発生するバリが内・外端側に突出

することがないという効果が得られるものと認められる。

そうすると，刊行物発明において「面取り」が形成される「歯形の内・外

端面部」は，歯部の歯面における内・外端面部を意味するものと解される。

(3) これに対し，補正発明（特許請求の範囲【請求項１】）は，「側面の端

部を切削加工する歯車にあって，鍛造成形された歯形における歯筋方向の端

縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，歯部全周と切削面との間に

前記面取り部が少なくとも一部残されるように切削加工することを特徴とす

る歯車の製造方法。」というものであり，また，「発明の詳細な説明」（甲

５の記載を甲６及び甲７によって補正したもの）には，次の記載がある。

「【発明の属する技術分野】本発明は，側面を切削加工する歯車の製造方法

に関する。」（段落【０００１】）

「【従来の技術】鍛造により形成された歯車には，少なくとも加圧面側に余

肉が張り出すため，その余肉部分を切除すべく側面に切削加工が施される。

切削加工が施されることによって歯面には切削面の延長上にバリが発生する

ので，そのバリが発生した角部を仕上げるべく面取りされることが多いが，

その面取りも切削により行なわれていた。」（段落【０００２】）

「【発明が解決しようとする課題】切削加工は，工具の消耗，切粉の発生，

任意形状の形成が難かしく加工時間も長いといった問題を有し，特に面取り

は一歯づつ順に加工しなくてはならないので効率が悪く，多大な時間を要す

る。而も側面の切削によって生じたバリを除去するための面取りを切削によ

り行うと，その面取りによって新たなバリが発生することがある。バリの発

生は歩留まりに大きく影響するし，バリの発生した不良品を選り分ける工程
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も必要であった。」（段落【０００３】）

「【課題を解決するための手段】本発明は，鍛造により形成された面取り部

にはバリがないことに着目し，その鍛造により形成した面取り部を効果的に

利用して，側面が切削加工された歯車の歯面にバリを生じさせなくする技術

であって，その構成は，側面の端部を切削加工する歯車にあって，鍛造成形

された歯形における歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成して

おき，歯部全周と切削面との間に前記面取り部が少なくとも一部残されるよ

う切削加工することにある。

そしてこの製造方法において，面取り部は歯部全周から連続するように形成

し，その終端を，切削面に一致させることが望ましい。」（段落【０００４

】）

「【発明の実施の形態】本発明に係る歯車に関する技術を，アイドラーギヤ

を例にして図面に基づき説明する。図１は，一次成型品の歯形端部に面取り

部を形成するための鍛造装置を示したもので，一次成型品１は，図２の

（ａ）に例示するように，ボス部２の片端側に形成された歯車部３の周囲

に，チャンファ４ａ付きの歯形４を有しており，チャンファ４ａは歯形４の

ボス部２側に形成され，その反対側に余肉５が張り出している。そして中心

には軸孔６が形成されている。

鍛造装置は，前記一次成型品１が，ボス部２を上側にして歯車部３をセッ

ト可能なように，内周面が，一次成型品１の歯形４に対応した歯形形状に形

成されており，その歯形形状における一次成型品１の歯形４に対応した部分

の底が，面取り形成面７となっているキャビティ８を備えたダイ９と，その

ダイ９を支持するダイプレート１０，及び，そのダイプレート１０から前記

キャビティ８内の中心に突出されたマンドレル１１と，そのマンドレル１１

の周囲に，マンドレル１１と同心円上に配置された複数本のエジェクタピン

１２，１２・・によりキャビティ８内に出没可能なノックアウトスリーブ１
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３とからなる下型と，パンチケース１４により支持された円筒状のパンチ１

５とからなる上型とで構成されている。

一次成型品１を，軸孔６にマンドレル１１が挿通された状態でキャビティ

８内にセットし（図３のａ），パンチ１５を下降動作すれば，一次成型品１

のボス部２がパンチ１５の筒状内に遊嵌されると共に，筒状先端面で歯形４

を除く歯車部３の上側面が加圧され，歯形４の下側端面が面取り形成面７に

押し付けられて，一次成型品１における歯形４の下部側面に面取り部１６を

有した段差部が形成される（図３のｂ）。二次成型品１７は，ノックアウト

スリーブ１３によってエジェクタピン１２，１２・・を介して脱型され，図

３の（ｃ）に示すような歯形４の下部側面の段差部に面取り部１６を有した

二次成型品１７が得られる（図２のｂ）。

この二次成型品１７における歯形４’の段差部は，図２の（ｂ）に例示す

るように，切削すべき側面に対して傾斜が付されており，この傾斜面１８と

傾斜面に続く歯車部の側面に沿って，余肉５’を面取り部１６の際まで切削

加工によって一気に削り取る。（図２のｃ）。

切削加工を終えた製品は，仕上がった歯形の端縁角部にあたる歯部全周と

切削面との間に鍛造により形成された面取り部が残っているため，少なくと

も歯面にバリが生ずることはない。このように，面取り部が鍛造により形成

されているので，品質にばらつきがなく，均一した高精度の製品提供が可能

となり，生産性も飛躍的に向上する。

又，実施例は。歯部全周から連続するよう形成された面取り部の終端を，

切削面に一致させ，切削後の製品に面取り部を１００％残すことができるの

ようにしているので，バリの発生が少なく，鍛造の効果が有効に生かされる

ので合理的といえるが，このようなことができるのは，鍛造技術を利用すれ

ば，いかなる形状の面取り部であっても，最終形状に合わせて簡単に形成可

能であるからである。しかしながら本発明は，鍛造形成された面取り部を残
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し，歯面にバリが生じないようにするものであるから，鍛造により形成され

た面取り部を１００％残す必要はなく，少しでも残っていれば同じ効果を得

ることができる。

尚実施例は，チャンファ付き歯形が形成された一次成型品のチャンファ形

成側と反対側の端縁角部に面取り部を形成して二次成型品としているが，一

次成型品の段階で，面取り部を歯形の形成と同時に形成しても差し支えない

し，チャンファを有しない歯車，ヘリカル歯を有する歯車など，歯車の形態

は実施例に限定されるものではない。又，上下に面取り形成面を有する型を

使用すれば，歯車の両側面に同時に面取り部を形成することができる。さら

に，切削すべき側面に対して形成されている傾斜はあえて必要はなく，切削

面を直線状とさせることができる。」（段落【０００５】～【００１１】）

「【発明の効果】本発明によれば，歯部全周と切削面との間に，鍛造手段に

よって形成された面取り部を少なくとも一部残したので，歯面にバリが生ず

ることがない。又，面取り部が鍛造により形成されるため，面取り部の形状

はいかようにも対応できるし，切削加工に比べて効率がよく，信頼性も高

く，バリなし製品を製造するには絶好といえる。特に，歯部全周から連続す

るよう形成された面取り部の終端を，切削面に一致させることで，面取り部

が１００％利用されるし，終端部を切削面に倣う面とすれば，その切削面と

鍛造面取り部の面とが連続し，バリの発生も最小限となる。」（段落【００

１２】）

(4) 上記(3)の記載によると，補正発明は，歯部の鍛造成形により側面端部に

発生した余肉を取り除くために「側面の端部」を切削加工する歯車におい

て，「面取り部」を，「歯部全周」（歯部の歯面における内・外端面部のみ

ならず歯部の頂部及び底部をも含む部分）と「側面の端部」の切削面との間

に形成するものであって，「面取り部」があるために，噛み合い面である歯

面にバリが発生することはないという効果が得られるものであると認められ
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るから，補正発明において「歯筋方向の端縁角部」は「歯部全周の端縁角

部」を意味するものと解される。

そうすると，補正発明と刊行物発明は，「面取り」が形成される点におい

て共通するものの，形成される場所が，刊行物発明では歯部の歯面における

内・外端面部であるのに対し，補正発明では歯部全周の端縁角部であって，

形成される場所が異なるということができる。

(5) 審決は，刊行物発明において「『面取り』は，『歯形の内・外端面部』

に形成されるが，第１図をも参照すると，『歯筋方向の端縁角部』に形成さ

れることと同義である。」と認定している（３頁下１５行～１４行）。

しかし，補正発明と刊行物発明では，上記のとおり「面取り」が形成され

る場所が異なることからすると，刊行物発明において「面取り」が形成され

る「歯形の内・外端面部」と，補正発明において「面取り」が形成される

「歯筋方向の端縁角部」が同義であるということはできず，審決の上記認定

には誤りがある。

(6) また，審決は，刊行物発明について，「歯部の内外端面を歯切り加工す

るかさ歯車にあって，」と認定している（３頁下８行）。

審決が，刊行物の上記(1)の記載を引用した上，これらの記載に基づいて

上記認定をしているところ，刊行物の上記(1)の記載によると，刊行物発明

において歯切り加工されるのは，歯部の内外端を結ぶ面であること，審決は

「動力伝達部である歯部の内外端面」（４頁１７行）と認定していて，「歯

部の内外端面」は動力伝達部であると記載していることからすると，審決が

上記のとおり認定している「歯部の内外端面」は，歯部の内外端を結ぶ面で

あると解され，その認定に誤りがあるということはできない。

なお，原告が主張するとおり，刊行物（甲４）には，「特許請求の範囲」

に「歯部の内・外径端面部に０．５～２ｍｍの面取りを付与した歯形」との

記載があり，「発明の詳細な説明」の［従来の技術］に「歯部の内外端面に
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歯切りによるバリが発生し，バリ取り加工を要するという問題があった。」

（１頁(2)欄８行～１０行）との記載があり，［問題点を解決するための手

段］に，「歯形の内・外端面部に０．５～２ｍｍの面取り…を付与した歯形

を有する中間製品とし，」（１頁(2)欄２０行～２頁(3)欄２行），「歯部の

内・外端面部に０．５～２ｍｍの面取りを施す理由は，歯切り加工後有害な

バリを発生させないためであり，」（２頁(3)欄１６行～１８行），「面取

りが０．５ｍｍ以下ではバリが内・外端側に突出する危険性があり，」（２

頁(3)欄２０行～２頁(4)欄１行）との記載があり，［実施例］に「（加工代

は片側０．３ｍｍ）加工後の外観を観察すると，歯形の内外径端面に有害な

バリはなく，」（２頁(4)欄１３行～１４行）との記載がある。これらの

「歯部の内・外径端面部」，「歯部の内外端面」，「歯形の内・外端面

部」，「内・外端側」，「歯形の内外径端面」は，面取りを付与する部分又

はバリが発生する部分として記載されているから，歯切り加工をする部分と

は異なるということができるが，そうであるからといって，審決において

「歯部の内外端面」を，それらとは異なる意味に用いることができないとい

うことはなく，審決に誤りはないとの上記判断を左右するものではない。

また，原告は，審決の「歯部の内外端面」が歯部の内外端を結ぶ面である

とすると，審決の「『面取り』は，『歯形の内・外端面部』に形成される

が，第１図をも参照すると，『歯筋方向の端縁角部』に形成されることと同

義である。」との認定と矛盾することになるとも主張するが，審決のこの認

定は「面取り」に関するものであるから，歯切り加工される部位に関する審

決の上記認定に誤りがないとの上記判断を左右するものではない。

(7) したがって，取消事由１は，上記(5)の限度で理由がある。

４ 取消事由２（補正発明と刊行物発明との一致点の認定の誤り）について

(1) 審決は，「刊行物発明の『歯切り加工』は，補正発明の『切削加工』に

含まれる」旨の認定をしている（３頁下２行～１行）。そして，その上で，
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「補正発明は，歯部全周と切削面との間に面取り部が少なくとも一部残される

ように，側面の端部を切削加工するものであるが，刊行物発明は，面取り部が

少なくとも一部残されるように，かさ歯車の歯部の内外端面を切削加工するも

のである点。 」を，補正発明と刊行物発明の相違点と認定している（４頁５

行～９行）。

刊行物発明における「歯切り加工」は，上記３(2)のとおり，かさ歯車に

おいて，型鍛造によりブランクに歯形を形成するに際して，歯形を最終歯形

寸法に対して片側０．１～０．５ｍｍの間で均一的なとり代を付加した寸法

とし，その後，歯切り加工をすることにより０．１～０．５ｍｍのとり代を

削り落として，歯形を成形する，というものであって，歯切り加工されるの

は，「歯部の歯面」である。

これに対し，補正発明は，上記３(4)のとおり，歯部の鍛造成形により側

面端部に発生した余肉を取り除くために「側面の端部」を切削加工するもの

であるから，刊行物発明の「歯切り加工」と補正発明の「切削加工」は，加

工の対象となる面が異なっている。

しかし，刊行物発明の「歯切り加工」も，一般的な意味での「切削加工」

に含まれるということができるから，審決の「刊行物発明の『歯切り加工』

は，補正発明の『切削加工』に含まれる」旨の認定が誤りであるということ

はできないし，上記の加工の対象となる面が異なっていることは，審決にお

いて相違点として認定されている。

したがって，審決の上記認定に誤りがあるということはできない。

(2) 審決は，前記第３の１(3)イのとおり，補正発明と刊行物発明の一致点

を，「切削加工する歯車にあって，鍛造成形された歯形における歯筋方向の

端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，前記面取り部が少なくと

も一部残されるように切削加工する歯車の製造方法。」と認定しているが，

上記(1)のとおり，補正発明と刊行物発明は「切削加工」の点において一致



- 32 -

しているから，この点を一致点と認定したことに誤りはないが，補正発明と

刊行物発明は，上記３(5)のとおり「歯筋方向の端縁角部」の点において相

違しているから，この点を一致点と認定したことにおいて，審決の上記認定

には誤りがある。

５ 取消事由３（補正発明と刊行物発明との相違点の認定の誤り）について

(1) 審決は，刊行物発明が「かさ歯車の歯部の内外端面を切削加工するもの

である点」を，補正発明と刊行物発明との相違点と認定している（４頁５行

～９行）。

前記３(6)のとおり，審決において，「歯部の内外端面」は歯部の内外端

を結ぶ面であると解されるから，刊行物発明が「かさ歯車の歯部の内外端面

を切削加工するものである点」を，補正発明と刊行物発明との相違点と認定

していることに誤りはない。

(2) その他，原告は，審決の「相違点の検討」中の判断（４頁１２行～２０

行について誤りがあると主張するが，これらは，補正発明の進歩性判断にか

かわるものであるので，下記の６において検討する。

６ 取消事由４（補正発明の進歩性判断の誤り）について

(1) 前記４(1)のとおり，刊行物発明の「歯切り加工」は，「歯部の歯面」を

加工するものであるのに対し，補正発明の「切削加工」は，「側面の端部」

を切削加工するものであるから，刊行物発明の「歯切り加工」と補正発明の

「切削加工」は，加工の対象となる面が異なっている。

また，前記３(4)のとおり，補正発明と刊行物発明は，「面取り」の形成

される場所が，刊行物発明では「歯部の歯面における内・外端面部」である

のに対し，補正発明では「歯部全周の端縁角部」であって，形成される場所

が異なっている。

そして，補正発明は，前記３(4)のとおり，「面取り」があるために，噛

み合い面である歯面にバリが発生することはないという効果があるのに対
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し，刊行物発明は，前記３(2)のとおり，「面取り」があるために，とり代

を削り落とした際に発生するバリが内・外端側に突出することがないという

効果があるものであり，面取り部の歯面側の部位にはバリが発生する。

以上のとおり，補正発明は，「側面の端部」を切削加工する場合に，「面

取り」を「歯部全周の端縁角部」に形成することによって，噛み合い面であ

る歯面にバリが発生することはないという効果を生じさせるものであるのに

対し，刊行物発明は，「歯部の歯面」を歯切り加工する場合に，「面取り」

を「歯部の歯面における内・外端面部」に形成することによって，とり代を

削り落とした際に発生するバリが内・外端側に突出することがないという効

果を生じさせるものであって，面取り部の歯面側の部位にはバリが発生する

ものであるから，このように構成及び効果において大きな違いがある以上，

当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が，

補正発明を刊行物発明から容易に発明することができたと認めることはでき

ない。

被告は，切削加工する面が，面取り部を挟んで隣接する両面のいずれの面

であるかにかかわらず，「切削加工によって生じるバリの影響を，面取り部

によって吸収する」という基本的技術思想が，補正発明と刊行物発明とで一

致していると主張するが，補正発明と刊行物発明とでは，上記のとおり，そ

の構成及び効果が大きく異なるから，被告が主張するような技術思想が一致

するということのみで，補正発明を刊行物発明から容易に発明することがで

きたと認めることはできない。

(2) 審決は，「鍛造と切削によって歯車を製造するにあたって，鍛造により

成型する面，切削により成型する面を，それぞれどの面とするかは，設計的

事項である。」と認定している（４頁１２行～１３行）。

被告が主張するように，歯車の製造において，素材を鍛造して中間製品と

し，中間製品の歯部を切削加工すること，素材を鍛造して中間製品とし，鍛
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造で生じた余肉部を切削加工することが，それぞれ周知であり，鍛造のみに

よるものや，切削のみによるものが周知であるとしても，そのことは，歯車

の製造において，いろいろな製造方法があるというにとどまり，そのことか

ら，「側面の端部」を切削加工する場合に，「面取り」を「歯部全周の端縁

角部」に形成することによって，噛み合い面である歯面にバリが発生するこ

とはないという効果を生じさせること（補正発明の構成及び効果）までも，

想起することができるものではない。したがって，審決の上記認定について

も，そのことから直ちに補正発明の構成及び効果を想起することができたと

いうことができるものではない。

(3) 審決は，「また，歯車に対し，切削加工を行う以上，ばりの可能性があ

ることは，技術常識であって，歯車である以上，ばりが動力伝達部である歯

部の内外端面に生じることが望ましくないことは明らかである。」と認定し

ている（４頁１４行～１６行）。

審決が認定しているような技術常識が存するとしても，そのことから直ち

に，「側面の端部」を切削加工する場合に，「面取り」を「歯部全周の端縁

角部」に形成することによって，噛み合い面である歯面にバリが発生するこ

とはないという効果を生じさせること（補正発明の構成及び効果）を想起す

るということできないし，刊行物発明は，上記(1)のとおり補正発明とは大

きく異なるから，刊行物発明から補正発明を想起するということもできな

い。

(4) 審決は，「さらに，動力伝達部である歯部の内外端面を切削加工を行う

ことなく，鍛造のみで行うことは，上記文献中に『かさ歯車の歯形成形法

（１）』として示されるごとく周知であるから，歯部の内外端面に対し，切

削加工が必須というものではない。」と認定している（４頁１７行～２０

行）。

前記３(1)のとおり，刊行物（甲４）には，「かさ歯車の歯形成形法とし
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て①熱間型鍛造後冷間型鍛造工程を加える鍛造方法」があるとされているこ

とからすると，審決の上記認定に誤りがあるということはできないが，この

認定も，歯車の製造において，いろいろな製造方法があることを示している

にとどまり，そのことから，「側面の端部」を切削加工する場合に，「面取

り」を「歯部全周の端縁角部」に形成することによって，噛み合い面である

歯面にバリが発生することはないという効果を生じさせること（補正発明の

構成及び効果）までも，想起することができるものではない。

(5) 被告は，補正発明が刊行物発明とバリの発生部位が違うことは，端面を切

削面としたことに伴い当然生じる差違にすぎず，それによる効果について

も，「バリの影響を『面取り部』によって吸収し，動力伝達に影響を与えな

い」という点で，刊行物発明と差違はないから，格別なものではないと主張

するが，上記(1)のとおり，刊行物発明は，補正発明とは，その構成及び効

果において大きく異なるから，一審被告の上記主張を採用することはできな

い。

(6) 以上のとおり，補正発明は当業者が刊行物発明から容易に発明をすること

ができたものではないから，補正発明は特許出願の際独立して特許を受ける

ことができるものでないとした審決の判断には誤りがある。

したがって，取消事由４は理由がある。

７ 取消事由５（手続違背）について

(1) 本件においては，以下に述べるとおり，原告は，本件補正の却下の理由

とされた刊行物（甲４）について，意見を述べる機会を与えられたものとい

うことができる。

ア 証拠（甲４，１１，１４）によると，①特許庁は，本願について，平成

１５年１０月２３日付けで拒絶理由通知（本件拒絶理由通知。甲１１）を

したこと，②その内容は，本願の請求項１～３の発明は，４件の刊行物に

記載された発明に基づいて容易に発明することができたから，特許法２９
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条２項により特許を受けることができないというものであり，備考とし

て，「引用例には歯車の製造方法が記載されている。」と記載されていた

こと，③刊行物（甲４）は，上記４件の引用刊行物の一つであること，⑤

特許庁は，本願について，平成１６年１月２２日付けで拒絶査定（甲１

４）をしたが，その内容は，拒絶理由通知書に記載した理由によって拒絶

すべきものであるというものであり，備考として「先に示した引用例記載

のものも，端縁角部に面取り部を設けた後側面を切削して面取り部の一部

を残しているから，出願人の主張は採用できない。」と記載されていたこ

とが認められる。

イ そうすると，刊行物（甲４）は，拒絶理由として通知され，かつ，拒絶

査定の理由とされたものであって，それについて原告は意見を述べる機会

を与えられていたものである。

証拠（甲１７，１８）によると，原告は，本件拒絶理由通知に対する平

成１５年１２月２６日付けの意見書（本件意見書。甲１７）において，

「引用文献４（判決注 刊行物［甲４］）の技術は，傘歯車の大まかな歯

形を歯切りして精度を出す際に発生するバリをなくす技術でありますし，

実施例に示された傘歯車は頭部が陥没したタイプであるため，（平）歯車

の側面に該当する部分が存在しないことから，歯車の側面切削をすること

は想定されておらず，そのような側面切削を想定できない歯車では，側面

切削で発生するバリをなくそうとすることが思い付くはずはありませ

ん。」との主張をし，さらに，本件審判手続における平成１６年３月２２

日付けの審判理由の補正書（本件審判理由補正書。甲１８）において，

「引用文献４（判決注 刊行物［甲４］）に記載された発明においては，

まず型鍛造によりブランクに歯形を形成するが，その歯形は最終歯形寸法

に対して片側０．１～０．５ｍｍの間で均一的なとり代を付加した寸法と

し，さらに歯形の内・外端面部に０．５～２ｍｍの面取り（角形面取りで
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も丸形面取りでもよい）を付与した歯形を有する中間製品とし，次にその

中間製品を各種歯切盤により，歯切り加工することにより０．１～０．５

ｍｍのとり代を削り落とし，歯形精度を向上せしめるものであるのに対し

て，本願第１発明（判決注 補正発明）が，鍛造成形された歯形における

歯筋方向の端縁角部に面取り部を鍛造手段にて形成しておき，歯部全周と

切削面との間に前記面取り部が少なくとも一部残されるよう側面の端部を

切削加工することにより，歯部の端部にバリが発生しないようにするもの

であり，切削部位，歯部が切削面か鍛造面か，面取り部に対するバリの発

生部位および歯部の端部にバリが発生するかどうかにおいて，両者は全く

異なるものである。」と主張しているものと認められる。これらの事実か

らしても，原告が刊行物（甲４）について意見を述べる機会を与えられて

いたことは明らかというべきである。

(2) したがって，原告主張の取消事由５は理由がない。

８ 取消事由６（意見書等の記載の看過）について

原告が主張する取消事由６は，審決が，本件意見書及び本件審判理由補正書

における原告の主張を採用しなかったことについて不服を述べるものにすぎ

ず，他の取消事由とは別個の取消事由といえるものではないから，理由がな

い。

９ 結論

以上のとおり，原告主張の取消事由１ないし４は，上記のとおり全部又は一

部において理由があり，同５，６はいずれも理由がない。したがって，本件補

正を却下してなした審決はその限度で違法であって，取消しを免れない。特許

庁は，他の引用例の有無も含めて，改めて審理すべきである。

よって，その余の点（取消事由７，８）について判断するまでもなく，原告

の請求は理由があるから，認容することとして，主文のとおり判決する。
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