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平成３０年６月１９日判決言渡  

平成２９年（行ケ）第１０１５３号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成３０年４月２４日 

判 決 

 

原 告 ＪＦＥスチール株式会社 

 

訴訟代理人弁護士 近 藤 惠 嗣 

 前 田 将 貴 

 

被 告 新 日 鐵 住 金 株 式 会 社 

 

訴訟代理人弁護士 増 井 和 夫 

 橋 口 尚 幸 

 齋  藤  誠 二 郎 

主 文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が無効２０１６－８０００２０号事件について平成２９年６月１６日

にした審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

(1) 出願経過等 

ア 住友金属工業株式会社（以下「住友金属工業」という。）は，平成１３
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年８月３１日，発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明につ

いて特許出願（特願２００１－２６４５９１号）をし，平成１６年８月６

日，特許権の設定登録（特許第３５８２５０４号）を受けた（請求項数７。

甲１０の１。以下，この特許を「本件特許」という。）。 

イ 被告は，平成２４年１０月１日，住友金属工業を吸収合併し，上記特許

権を承継取得した（弁論の全趣旨）。 

(2) 別件の無効審判請求事件の経過等 

ア 原告は，平成２５年１１月８日，本件特許の請求項１ないし７に係る発

明について特許無効審判を請求し，無効２０１３－８００２１４号事件と

して特許庁に係属した（以下「先行事件」という。）。 

イ 被告は，平成２６年２月７日，本件特許に係る明細書及び特許請求の範

囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした（甲１０の２，

弁論の全趣旨。以下「本件訂正」という。）。 

ウ 特許庁は，平成２６年７月２４日，「請求のとおり訂正を認める。本件

審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「先行事件審決」という。）

をし，その謄本は，同年８月１日，原告に送達された。 

エ 原告は，平成２６年８月２９日，知的財産高等裁判所に先行事件審決の

取消しを求める訴訟（同年（行ケ）第１０２０１号。以下「先行事件訴訟」

という。）を提起したが，同裁判所は，平成２７年９月３日，原告の請求

を棄却する旨の判決（以下「先行事件判決」という。）を言い渡し，同判

決は，平成２８年６月２８日，最高裁判所の上告不受理決定（平成２７年

（行ヒ）第４９２号）により確定した（甲１４。これにより先行事件審決

も確定した。）。 

(3) 本件無効審判請求事件の経過等 

ア 原告は，先行事件判決（先行事件審決）が確定する前の平成２８年２月

１５日，改めて本件特許の請求項１ないし７に係る発明について特許無効
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審判を請求し，無効２０１６－８０００２０号事件として特許庁に係属し

た（以下「本件無効審判」という。）。 

イ 特許庁は，平成２９年６月１６日，「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。）をし，その謄本は，同月２６日，

原告に送達された。 

ウ 原告は，平成２９年７月２４日，知的財産高等裁判所に本件審決の取消

しを求める本件訴訟を提起した。 

２ 特許請求の範囲の記載 

 本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下，請求項ご

とに「本件発明１」ないし「本件発明７」といい，併せて「本件発明」という。

また，本件訂正後の明細書〔甲１０の２〕を「本件明細書」という。）。 

【請求項１】 

表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合金め

っき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－ア

ルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛

－マンガン合金めっき層を鋼板表面に有することを特徴とする７００～１００

０℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼板。 

【請求項２】 

前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項１記載の熱間プレス用鋼板。 

【請求項３】 

前記めっき層の片面当たりの付着量が９０ｇ／ｍ２以下である請求項１または２

記載の熱間プレス用鋼板。 

【請求項４】 

前記めっき層を鋼板表面に直接設けた熱間プレス用鋼板であって，該めっき層

におけるＦｅ含有量が８０質量％以下である請求項１ないし３のいずれかに記

載の熱間プレス用鋼板。 
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【請求項５】 

前記鋼板のＣ含有量が０．１％以上，３．０％以下である請求項１ないし４の

いずれかに記載の熱間プレス用鋼板。 

【請求項６】 

前記鋼板が７８０ＭＰａ級以上の高強度鋼板である請求項１ないし４のいずれ

かに記載の熱間プレス用鋼板。 

【請求項７】 

表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合金め

っき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－ア

ルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛

－マンガン合金めっき層を鋼材表面に有することを特徴とする７００～１００

０℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用鋼材。 

３ 本件審決の理由の要旨 

(1) 本件審決の理由は，別紙審決書の写しに記載のとおりである。要するに，

本件発明は，①明確性要件（特許法３６条６項２号）に違反せず，②サポー

ト要件（特許法３６条６項１号）にも実施可能要件（平成１４年法律第２４

号による改正前の特許法３６条４項）にも違反せず，③特開２００１－３５

３５４８号公報（甲１。以下「先願明細書」という。）に記載された発明（以

下「先願発明」という。）と同一ではなく拡大先願（特許法２９条の２）違

反も認められないから，請求人が主張する無効理由はいずれも理由がなく，

本件審判の請求は成り立たないとするものである。 

(2) 本件審決が認定した先願発明，本件発明１と先願発明との一致点及び相違

点は，以下のとおりである。 

ア 先願発明 

「以下の重量組成をもつ 

炭素：０．１５％－０．２５％ 
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マンガン：０．８％－１．５％ 

ケイ素：０．１％－０．３５％ 

クロム：０．０１％－０．２％ 

チタン：０．１％以下 

アルミニウム：０．１％以下 

リン：０．０５％以下 

イオウ：０．０３％以下 

ホウ素：０．０００５％－０．０１％ 

鋼板に亜鉛又は亜鉛－アルミニウム合金被膜が両面に連続的にめっきされ，

成形前の鋼板を９５０℃でオーステナイト化し，プレス成形で焼入れする

鋼板」 

イ 本件発明１と先願発明との一致点 

表層に酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層を鋼板表面に有する９５０℃

に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス鋼板 

ウ 本件発明１と先願発明との相違点 

「表層に酸化皮膜を備えた亜鉛を含むめっき層」に関し，本件発明１で

は，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する」酸化皮膜を備えた「亜鉛－ニッケ

ル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき

層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金め

っき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」であるのに対し，先願発明で

は，「亜鉛又は亜鉛－アルミニウム合金被膜」である点。 

４ 取消事由 

(1) 明確性要件に関する判断の誤り（取消事由１） 

(2) サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り（取消事由２） 

(3) 本件発明と先願発明の同一性判断の誤り（取消事由３） 

第３ 当事者の主張 
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１ 取消事由１（明確性要件に関する判断の誤り）について 

（原告の主張） 

(1) いかなる金属の酸化皮膜か 

本件審決は，本件明細書の【００１８】に含まれる「めっき層表面に亜鉛

の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に

形成されていることが判明した。」との記載に基づいて，特許請求の範囲に

おける「酸化皮膜」も亜鉛の酸化皮膜であることが明確であると判断した（２

３頁下から９～１行目）。しかしながら，この判断は誤りである。その理由

は次のとおりである。 

第１に，本件訂正によって，特許請求の範囲の記載にあった「亜鉛または

亜鉛系合金のめっき層」に代えて，「スズ－亜鉛合金めっき層」などの具体

的な合金めっき層が記載された。第２に，本件明細書においては，「スズ－

亜鉛合金めっき」の具体例としては，「スズ－８％亜鉛合金めっき」のみが

記載されている（【００３８】）。第３に，「スズ－８％亜鉛合金めっき」

を加熱した場合に生ずる変化については本件明細書に全く記載がない。これ

らの事実からすれば，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が亜鉛の酸化皮膜

でなければならないと当然に解釈できるとはいえない。 

この点について，本件審決は，「かかる例示によって，前記アの理解が妨

げられるものではなく，亜鉛系めっきに由来する亜鉛の酸化皮膜が直ちに否

定されるものでもない。」（２４頁１０～１２行目）と述べている。しかし，

特許請求の範囲に具体的に「スズ－亜鉛合金めっき」が記載され，その唯一

の例示が「スズ－８％亜鉛合金めっき」である場合に，「スズ－８％亜鉛合

金めっき」を加熱することによって生ずる酸化皮膜が合金中の９２％を占め

るスズの酸化皮膜ではなく，僅か８％を占めるにすぎない亜鉛の酸化皮膜で

あると一義的，かつ明確に理解できるとは考えられない。 

本件審決は，「理解が妨げられるものではなく」，「直ちに否定されるも
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のでもない」と述べているが，明確性要件を充足するためには，酸化皮膜が

亜鉛の酸化皮膜であるという解釈が可能であることで足りるものではなく，

それ以外の解釈が合理的に排斥されなければならない。本件審決は，明確性

要件の意義を誤って理解している。 

(2) 酸化皮膜の形成時期 

本件審決は，本件明細書の「【００４２】，【００４３】には，酸化皮膜

は，熱間プレス加工のため７００～１０００℃に加熱する前に，予め形成さ

れている場合と形成されていない場合があることを前提として，熱間プレス

のための加熱方法には，予め酸化皮膜が形成されている材料の場合には，酸

化皮膜の維持に悪影響がない限り特に制限がないことが記載され」（２４頁

１６～２０行目）と述べているが，【００４２】に先行する段落の記載を読

めば，本件審決の解釈が誤りであることは明白である。 

すなわち，【００４２】の冒頭には，「上述のようにして用意された表層

にバリア層を備えた亜鉛系めっき鋼板を次いで所定温度にまで加熱し，プレ

ス成形を行う。」と記載されている。そして，「上述のようにして用意され

た」という記載は，【００３５】以下の記載を受けていることが明らかであ

るところ，【００３５】には，「本発明において，バリア層を備えた亜鉛系

めっき層を設けるには，例えば通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，酸

化性雰囲気中での加熱，つまり通常の合金化処理を行えばよい。このような

合金化処理はガス炉等で再加熱することにより行われるが，そのときめっき

層表面の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行わ

れる。通常このときの加熱温度は５５０～６５０℃である。」と記載されて

いる。このことからも明らかなとおり，【００４２】は，熱間プレス加工の

ため７００～１０００℃に加熱する前に予め酸化皮膜が形成されていること

を前提とする記載である。 

本件審決の指摘する【００４３】の記載は，「また加熱時の雰囲気も特に
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制限はないが，予めバリア層が形成されている材料の場合には，そのような

バリア層の維持に悪影響を与えない限り，特に制限はない。」というもので

あり，一見すると，本件審決の認定に沿うようにみえるが，【００４３】の

冒頭に「この場合の加熱方法」と記載されていることから分かるとおり，【０

０４３】は【００４２】を受けたものである。そして，【００４２】が【０

０３５】以下の記載を受けたものであることは前記のとおりであるから，【０

０４３】もまた，予めバリア層が形成されていることを前提とする記載であ

る。 

したがって，「予めバリア層が形成されている材料の場合には」という記

載から，本件発明に予めバリア層が形成されている場合と形成されていない

場合とがあると解釈するべきではない。むしろ，「（本発明のように）予め

バリア層が形成されている材料の場合には」と解釈することにより，本件訂

正前の明細書にいう，「本発明」の利点を記載したものと解釈する方が自然

である。 

また，本件審決は，【００１８】の「このバリア層は，熱間プレスに先立

つ加熱前にある程度形成されていることが必要で，その後７００～１０００℃

に加熱されることによっても形成が進むと推測している。」という記載にも

言及しているが，この記載によれば，「熱間プレスに先立つ加熱前にある程

度形成されていることが必要」なのであるから，熱間プレスに先立つ加熱前

に全くバリア層，すなわち，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成され

ていない場合は除外されていると解される。 

しかるに，本件審決は，「『加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜』の

形成時期は，本件特許明細書の発明の詳細な説明を参照すれば，『熱間プレ

スの直前まで』として明確であるというべきである。」（２４頁下から４～

２行目）と認定した。しかし，本件審決の判断とは異なる結論に至る根拠と

なる記載が明細書に存在することは上記のとおりであるから，「加熱時の亜
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鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は明確とはいえない。 

したがって，本件審決の認定は誤りである。 

(3) 「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス

用」の意味 

本件審決は，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされ

る」の意味について，「鋼板が，『表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸

化皮膜を備えた』ものとなる処理として（特定条件下でのプロセスに供され

ることとして）特定された事項であることが明らかである。」（２７頁下か

ら５～２行目）と認定しているが，この認定の意味そのものが明瞭ではない。 

「プロセス」という用語を用いている点からすると，いわゆるプロダクト・

バイ・プロセス・クレームにおけるプロセス，すなわち製造方法によって物

の発明を特定したとも解釈できるが，仮にそうであるとすると，「７００～

１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる」というプロセスで得ら

れる特性がどのようなものであるのか，その特性を製造方法によって特定し

なければならない理由は何かが明らかでない。 

他方で，本件審決は，「本件特許発明は，従来公知の亜鉛系めっき鋼板に

内在していた予想外の作用効果を発揮し得る条件下での加熱・プレス・焼き

入れに供される新規な物として特定されたものである。」（２７頁下から２

行目～２８頁１行目）とも認定しているところ，この認定の意味も明瞭では

ない。 

この認定の前半では，「従来公知の亜鉛系めっき鋼板」，「予想外の作用

効果」と述べていることから，いわゆる「用途発明」を認定しているように

も思えるが，後半に述べられている「新規な物として特定」という表現とは

矛盾している。 

本件発明は「物の発明」であり，請求項１の記載は， 

Ａ．表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた 
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Ｂ．亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－ク

ロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，

スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層を 

Ｃ．鋼板表面に有すること 

を特徴とする 

Ｄ．７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス

用鋼板。 

である。この表現は，ＡＢＣを特徴とするＤという表現形式になっているか

ら，Ｄを素直に解釈すれば，用途を記載したものである。そして，用途を特

定することによってその用途に適した形状，構造，組成等を記載したものと

は認められないから，本件発明は用途発明であると解釈できる。 

本件審決も，「亜鉛めっき鋼板について熱間プレスを施すということ自体

が，従来の公知の技術では考えられなかったことであり，それをあえて実施

したところ，従来の技術常識では考えられなかった結果，すなわち，９００℃

以上に加熱しても加熱後に熱間プレスを行うことができ，しかも，プレス成

形後は亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体すでに優れた耐食

性を備え防錆処理を必要としない，熱間プレス鋼板になり得ることを見出し

たことに基づく発明が，本件特許発明である。」（２５頁下から４行目～２

６頁４行目）と認定して，用途発明であるという結論に沿う認定をしている。 

そして，本件発明を用途発明として理解するならば，請求項１の分説にお

けるＡないしＣの構成は，本件発明を特徴付けるものであるから，「７００

～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス」という用

途に供される前に備わっていなければならないはずである。 

前記のとおり，本件明細書の【００３５】には，「本発明において，バリ

ア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，例えば通常の溶融亜鉛めっき処

理を行ったのち，酸化性雰囲気中での加熱，つまり通常の合金化処理を行え
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ばよい。このような合金化処理はガス炉等で再加熱することにより行われる

が，そのときめっき層表面の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との

間で金属拡散が行われる。通常このときの加熱温度は５５０～６５０℃であ

る。」と記載されており，酸化皮膜は７００℃よりも低い温度で形成される

とされている。 

しかしながら，他方で，本件審決は，「（酸化皮膜の）形成時期は熱間プ

レスの直前までであればよいと解するのが相当であり，例えば，８５０℃に

加熱して熱間プレスを行う場合には，必ずしも７００℃よりも低い温度でバ

リア層が形成されている必要はなく，８５０℃に加熱してなされる熱間プレ

スの直前までに形成されれば足りると解すべきである。」（２５頁８～１２

行目）と認定している。この認定は，前記した，「鋼板が，『表層に加熱時

の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた』ものとなる処理として（特定条

件下でのプロセスに供されることとして）特定された事項であることが明ら

かである。」（２７頁下から５～２行目）という認定につながるものであり，

「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」

という記載を用途と解釈する認定とは異なっている。 

以上のとおり，本件審決の認定自体からも，「７００～１０００℃に加熱

されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」という記載の意味が不明確

であることは明らかである。したがって，本件審決の「『７００～１０００℃

に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用』との部分のみを取り

上げて，これが請求人の主張する構成と用途のいずれに該当するかをことさ

ら論ずるまでもなく，明確性要件に違反するということはできない。」（２

８頁２～５行目）という認定は誤りである。 

（被告の主張） 

(1) いかなる金属の酸化皮膜か 

本件審決が述べるとおり，本件明細書の【００１６】，【００１８】，【０
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０２１】及び【００４５】の記載から，当業者は，めっき層の具体的な実施

例の有無によらず，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，亜鉛系

めっき鋼板の「亜鉛系めっき」に由来する亜鉛の酸化皮膜を意味すると理解

できる。 

本件明細書の【００１８】には，「めっき層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下

層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成されているこ

とが判明した」と明記されており，【００２１】には，酸化皮膜層の特性と

して耐熱性と良好な密着性を有すること，【００４５】には，亜鉛の蒸発を

防止するための酸化皮膜層の厚みが記載されている。すなわち，亜鉛の蒸発

を防止するためには，耐熱性と良好な密着性を有する酸化皮膜を所定の厚み

形成させることが必要であり，このような特性をもつ酸化皮膜が，亜鉛の酸

化皮膜であることを明確に説明している。これらの記載に基づき，当業者は，

本件発明における「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，亜鉛系め

っき鋼板の「亜鉛系めっき」に由来する亜鉛の酸化皮膜を意味するというこ

とを明確に理解できる。  

この理解は，【００３８】に亜鉛系めっきの一例として記載されている「ス

ズ－８％亜鉛合金めっき」においても，何ら変わることはない。【００３８】

の記載は，飽くまで亜鉛系めっきの種類の例示にすぎず，この例示の記載に

より，【００１６】，【００１８】，【００２１】及び【００４５】に記載

された本件発明の説明が明確でなくなるということはない。 

原告は，「明確性要件を充足するためには，酸化皮膜が亜鉛の酸化皮膜で

あるという解釈が可能であることで足りるものではなく，それ以外の解釈が

合理的に排斥されなければならない」と主張しているが，上記のとおり，本

件明細書の記載からは，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は亜鉛

の酸化皮膜を意味すると明確に理解できるのであり，「それ以外の解釈」な

ど生じようがない。  
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また，原告は，特に根拠を示すこともなく，スズ－８％亜鉛合金めっきに

ついて，亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜が「スズの酸化皮膜ではなく，…亜

鉛の酸化皮膜であると…一義的かつ明確に理解できるとは考えられない」と

も主張しているが，上記の本件明細書中の記載に基づき，スズ－８％亜鉛合

金めっきにおいても亜鉛の酸化皮膜が生成し，これが亜鉛の蒸発を防止する

ことは当然に理解できる。この点においても原告の主張は理由がない。 

(2) 酸化皮膜の形成時期 

 原告は，【００４２】の「上述のようにして用意された」という記載は【０

０３５】以下の記載を受けていることが明らかであり，【００３５】の記載

から明らかなように，【００４２】は，熱間プレス加工の加熱前に予め酸化

皮膜が形成されていることを前提とする記載であると主張するが，【００３

５】には，「例えば」として，合金化処理による酸化皮膜の形成が例示され

ているだけであり，本件発明における酸化皮膜の形成時期を特定する記載は

見当たらない。 

原告は，【００４３】は【００４２】を受けた記載であるから，【００４

３】もまた，予めバリア層が形成されていることを前提とする記載であると

主張するが，上記のとおり，【００４２】にも【００３５】にも，酸化皮膜

の形成時期を特定する記載は見当たらない。 

原告は，【００１８】の記載によれば，熱間プレスに先立つ加熱前に全く

バリア層が形成されていない場合は除外されると主張するが，本件明細書を

全体として読めば，【００４２】及び【００４３】の記載から，本件審決（２

４頁１３～３２行目）が認定するとおり，「予め形成されていないが熱間プ

レスの加熱により形成される場合でも良い」と理解できるのであり，【００

１８】の記載は，酸化皮膜が熱間プレスに先立つ加熱前にある程度形成され

る場合もあると説明したにすぎず，「酸化皮膜が熱間プレスの前に予め形成

されていない場合」を排除しているとまでは理解できない。 
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そもそも，酸化皮膜の形成時期については，先行事件においても明確性要

件の問題として争点になっており，この点に関する原告の主張は，確定した

先行事件判決により既に成り立たないと判断済みの争点に関するものである。 

(3) 「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス

用」の意味 

本件発明は，亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスの加熱を施すという，従前の

技術常識では考えられなかった方法を適用することにより，９００℃以上に

加熱しても加熱後に熱間プレスを行うことができ，しかも，プレス成形後は

亜鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体既に優れた耐食性を備え

ており，後処理としての防錆処理を必要としない，という作用効果を得られ

る「熱間プレス用鋼板」を見出したという物の発明であって，「ある物につ

いてその未知の特性を見出した」という，用途発明ではない。 

原告の主張は，本件発明を「用途発明」と理解する点で誤りであるが，さ

らに，「用途発明」であれば酸化皮膜は熱間プレスに先立つ加熱前に形成さ

れていなければならないという点も理論的な根拠がない。 

すなわち，本件明細書の記載に基づけば，酸化皮膜の形成は，熱間プレス

に先立つ加熱前に予め形成されていても，ある程度形成されていてその後熱

間プレスに先立つ加熱時に形成が進んでも，そして予め形成されていないが

熱間プレスに先立つ加熱により形成されても，そのいずれでもよいと理解さ

れるのであり，先行事件判決もそのよう認定した。 

したがって，本件発明の熱間プレス用鋼板は，熱間プレスに用いられるも

のではあるが，その作用効果を奏するための酸化皮膜は，熱間プレスに先立

つ加熱時に形成されても問題はないのである。 

２ 取消事由２（サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り）について 

（原告の主張） 

(1) 本件審決は，「本件特許明細書には，鋼板の亜鉛系めっきの表層に酸化皮
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膜が形成されることによって，本件特許発明の上記課題が解決されることが

記載されているから，本件特許発明は，本件特許明細書の記載により，当業

者が本件特許発明の上記課題を解決できると認識できる範囲のものであると

いうことができ，サポート要件を充足するというべきである。」（３０頁末

行～３１頁５行目）と認定し，「当業者であれば，かかる本件特許明細書の

記載及び本件特許の出願日当時の技術常識に基づいて，本件特許発明を実施

することが可能であったというべきである。」（３２頁７～９行目）と認定

して，サポート要件違反，実施可能要件違反を否定した。 

しかしながら，本件発明においては，本件訂正によって，「亜鉛または亜

鉛系合金のめっき層」が「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合

金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウ

ム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき

層」に特定されたのであるから，特定されたそれぞれの合金めっき層につい

て，サポート要件及び実施可能要件が充足されていることが必要である。 

本件審決は，亜鉛を含む全ての合金めっき層は「亜鉛系めっき層」である

から，本件明細書に「亜鉛系めっき層」が記載されている以上，本件訂正に

よって特定された合金めっき層に限らず，亜鉛を含む全ての合金めっき層が

本件明細書に記載されていると理解したものと考えられるが，この理解は誤

っている。 

(2) 亜鉛系めっき層について 

本件明細書の記載の大部分は合金化溶融亜鉛めっき層に関する記載である

ところ，亜鉛を含む合金には，固溶体もあれば，金属間化合物もあり，加熱

した場合にどのような変化を示すかは合金ごとに異なるから，当業者であれ

ば，合金化溶融亜鉛めっき層に関する記載が全ての「亜鉛系めっき層」に当

てはまるとは考えない。 

前記のとおり，本件明細書には，「本発明において，バリア層を備えた亜
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鉛系めっき層を設けるには，例えば通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，

酸化性雰囲気中での加熱，つまり通常の合金化処理を行えばよい。このよう

な合金化処理はガス炉等で再加熱することにより行われるが，そのときめっ

き層表面の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行

われる。通常このときの加熱温度は５５０～６５０℃である。」（【００３

５】）と記載されている。この記載は，合金化溶融亜鉛めっき層に関する記

載である。合金化溶融亜鉛めっきにおいては，めっき層の亜鉛と母材の鉄が

合金化されることによって亜鉛－鉄合金が形成される。本件明細書の【００

５８】にも「めっき直後の合金化処理の条件を変えることによってめっき皮

膜中のFe含有量を変えた。」と記載されているとおり，めっき層の亜鉛－鉄

合金の組成を変化させることができる。また，亜鉛－鉄合金の相平衡図（組

成及び温度と液体・固体の相変化の関係を示す図）はよく知られており，当

業者であれば，相平衡図（甲１７）に照らして本件明細書の記載を理解する

ことができる。 

しかしながら，本件訂正後の本件発明におけるめっき層として特定されて

いる二元系合金である，亜鉛－ニッケル合金（甲３，１１），亜鉛－コバル

ト合金（甲１８），亜鉛－クロム合金（甲１９），スズ－亜鉛合金（甲２０），

亜鉛－マンガン合金（甲２１）の相平衡図は，亜鉛－鉄合金の相平衡図とは

異なるものであり，これらの合金を加熱した場合の相変化を亜鉛－鉄合金の

相平衡図から類推できるものではない。さらに，三元系合金である亜鉛－ア

ルミニウム－マグネシウム合金については，二元系合金である亜鉛－アルミ

ニウム合金（甲２２），亜鉛－マグネシウム合金（甲２３）に基づいて推定

するほかはなく，その挙動を亜鉛－鉄合金から推測することは不可能である。 

また，本件審決は，亜鉛を含むめっき層を一律に「亜鉛系めっき層」とし

て捉えているが，亜鉛と組み合わせる他の金属が異なれば，その挙動は著し

く異なるものである。 
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一例として，「スズ－亜鉛合金めっき層」を取り上げる。明確性要件違反

に関わる取消事由１でも主張したとおり，本件明細書においては，具体的な

合金としてスズ－８％亜鉛合金めっきが例示されている。 

甲２０に示されているとおり，スズ－亜鉛合金の融点は組成範囲に関係な

く，亜鉛の融点である４１９．５８℃よりも低く，スズ－８％亜鉛合金の融

点は，２００℃くらいである。前記のとおり，本件審決は，スズ－８％亜鉛

合金を７００～１０００℃に加熱した場合に，亜鉛の酸化皮膜ができること

を当業者が明確に理解できると認定しているが，甲２０に示されているよう

な相平衡図を知っている当業者は，到底，「亜鉛の蒸発を防止する［亜鉛の］

酸化皮膜」が形成されるという結論に一義的に到達することはない。したが

って，明確性要件に関する審決の認定の誤りは，同時に，サポート要件に関

する認定の誤りでもある。 

(3) 亜鉛系めっきの組成について 

さらに，合金めっき層を加熱した場合に起きる変化は，成分金属が同一の

合金であっても，組成によって異なるところ，請求項１に列挙されている合

金めっき層においては，組成範囲は全く限定されていない。実際，上述した

スズ－亜鉛合金めっき層についてスズ－８％亜鉛合金めっき層が例示されて

いるとおり，亜鉛の含有量の下限は存在しない。 

本件審決は，この点に関して「６種の亜鉛合金めっき層の実施例の有無や

組成範囲の広狭にかかわらず，…当業者が課題を解決できると認識できる範

囲のものであるということができ，サポート要件を充足するというべきであ

る。」（３１頁１７～２０行目）と認定している。 

しかし，証拠（甲１１，１８，２１）によれば，ニッケル，コバルト及び

マンガンの融点は，それぞれ，１４５５℃，１４９５℃，１２４６℃であり，

かなり広範な組成範囲で，亜鉛－ニッケル合金，亜鉛－コバルト合金及び亜

鉛－マンガン合金の融点は１０００℃を超えている。これらの合金めっき層
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には，「高温に加熱した場合，めっき層は溶融し，表面より流失し，あるい

は溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものと

なる」という課題は存在しない。 

したがって，「組成範囲の広狭にかかわらず，…当業者が課題を解決でき

ると認識できる」ことなどあり得ない。 

本件審決は，本件発明と先願発明の対比に関し，「合金は，その構成（成

分及び組成範囲）から，どのような特性を有するか予測することは困難であ

り，また，ある成分の含有量を増減したり，その他の成分を更に添加したり

すると，その特性が大きく変わるものであって，合金の成分及び組成範囲が

異なれば，同じ製造方法により製造したとしても，その特性は異なることが

通常である」（３６頁１３～１７行目）と述べているが，本件審決の指摘す

る点は，進歩性判断のみならず，サポート要件及び実施可能要件の判断にあ

たっても考慮すべきである。このことは，特許法が，進歩性に関する２９条

２項においても，実施可能要件に関する３６条４項においても，「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」という共通の表現を用

いていることからも明らかである。 

相平衡図は，合金の技術の分野における通常の知識に属する。したがって，

相平衡図に基づいて説明した上述のような問題がある以上，本件訂正によっ

て削除された合金化溶融亜鉛めっき層に関する説明によって本件訂正後の本

件発明において特定されている全ての合金めっき層がサポートされていると

する本件審決の認定は明らかに誤りである。 

(4) 亜鉛－ニッケル合金めっき層の融点について 

本件審決は，本件発明における亜鉛－ニッケル合金めっき層からγ相が排

除されていないこと，γ相の融点が８８１℃であることを正しく認識してい

る（３２頁２６～２８行目）。γ相を大気中で加熱した場合，７００℃程度

でも表面が酸化すると考えられるが，７００℃程度の温度ではγ相は溶融し
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ていないから，酸化皮膜が亜鉛の蒸発を防止しているとはいえない。問題は，

この段階でも，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成されているといえ

るか否かである。 

この点，本件審決は，「そのめっき鋼板ないし鋼材が確実にその『表層に

加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた』ものになる処理として，

８８１℃より高温で１０００℃以下の加熱温度を採用するべきであることを

当然に理解し，実施することができる。また，８８１℃以下（７００℃以上）

の加熱温度であっても，『表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を

備えた』鋼板ないし鋼材になることを確認できれば，その温度においても実

施することができるのは勿論であるし，そのように理解するものというべき

である。」（３３頁１８～２５行目）と認定しており，この認定の後半の認

定によれば，本件審決は，γ相を７００℃に加熱したことにより，酸化皮膜

が形成され，この酸化皮膜は８８１℃以上に加熱した場合には亜鉛の蒸発を

防止するから，７００℃で熱間プレスを実施しても本件発明の実施になると

考えているようである。 

しかしながら，γ相である「亜鉛－ニッケル合金めっき層」を有する鋼板

を７００℃で熱間プレスして，仮に，「加熱後外観において均一な酸化皮膜

が形成され，成形性，塗膜密着性，耐食性ともに評価基準を満たす」（３１

頁下から２～１行目）結果が得られたとしても，その理由は「亜鉛の蒸発を

防止する酸化皮膜」の効果ではなく，γ相の融点が８８１℃という高温であ

ることの効果である。 

本件審決の認定によれば，この場合にも，この鋼板は本件発明に含まれる

ことになるが，このような発明は本件明細書には記載されていない。ところ

が，本件審決は，この場合にも，本件発明１はサポート要件を充足するとい

うのであるから，本件審決の認定は誤りである。 

以上，本件審決の認定に鑑み，亜鉛－ニッケル合金めっき層について述べ
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たが，請求項１において特定されているその他の合金層（後記のとおり，マ

グネシウム含有量の少ない亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層

を除く。）については，７００～１０００℃に加熱した場合にどのような変

化が生じるのかを本件明細書の記載に基づいて理解することはできない。 

したがって，本件発明１はサポート要件を充足していない。よって，いず

れにしても，本件審決の認定は誤りである。 

（被告の主張） 

(1) 原告は，本件特許の請求項は本件訂正によって「亜鉛または亜鉛系合金の

めっき層」が，「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき

層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金め

っき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」に特

定されたが，亜鉛－ニッケル合金，亜鉛－コバルト合金，亜鉛－クロム合金，

スズ－亜鉛合金，亜鉛－マンガン合金の相平衡図は，亜鉛－鉄合金の相平衡

図から類推できるものではなく，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金に

ついても，その挙動を亜鉛－鉄合金から推測することは不可能であるから，

本件明細書の【００６４】～【００６６】の実施例には，個別の合金めっき

層についてサポート要件／実施可能要件を充足するような実質的な記載はな

い，と主張する。 

しかし，本件訂正後の請求項の「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－コ

バルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－マ

グネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン合

金めっき」を施した鋼板について，「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮

膜」を形成することは，「明細書の記載に基づいて当業者にとって容易に実

施可能ではなかった」という実施可能要件違反の無効理由は，先行事件及び

先行事件訴訟において既に原告から主張され，先行事件判決において，「実

施可能要件違反などない」と判断済みの事項である。そして，同判決におけ
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る判示事項から，サポート要件についてもこれを充足していることが明らか

である。 

(2) 亜鉛系めっき層について 

原告は，スズ－亜鉛合金の融点は亜鉛の融点である４１９．５８℃より低

く，特に，スズ－８％亜鉛合金の融点は２００℃くらいであるから，７００

～１０００℃に加熱した場合に「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が形成さ

れるという結論に一義的に到達することはできず，本件審決はサポート要件

に関する認定において誤っている，と主張する。 

しかし，以下のとおり，原告の主張には合理的な根拠がない。 

本件発明は，熱間プレスの７００～１０００℃という加熱は，亜鉛系めっ

き金属の融点以上の温度であるから，めっき層は溶融し，表面より流出し，

あるいは溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣った

ものになることが予測されていたが（【００１７】），実際に７００～１０

００℃の温度に加熱を行い，次いで熱間プレスを行ったところ，めっき層表

面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として

全面的に形成され，めっき層は合金化が進んでそれにより高融点化して亜鉛

の蒸発を防止し，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制しているため，予測に反し

て，問題なく熱間プレスを行うことができることが判明し，表面性状が良好

な熱間プレス用鋼板となり得ることを見いだした発明である（【００１８】

～【００２０】）。 

甲２０の状態図によれば，スズ－亜鉛合金の融点は，（原告が指摘すると

おり）４１９．５８℃より低く，スズ－８％亜鉛合金の融点は２００℃程度

である。したがって，スズ－亜鉛合金めっき鋼板は正に，本件明細書の【０

０１７】に説明されている，「めっき層は溶融し，表面より流出し，あるい

は溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものに

なることが予測されていた」，そのような合金めっき鋼板である。 
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本件発明は，そのような合金のめっき鋼板について，７００～１０００℃

の温度に加熱を行い次いで熱間プレスを行うと，亜鉛の酸化皮膜が形成され

ることで，問題なく熱間プレスを行うことができること，そして表面性状が

良好な熱間プレス用鋼板となり得ることを見いだしたというものであり，ス

ズ－亜鉛合金の融点が７００℃より低いことは，この合金めっき鋼板につい

て，本件発明の実施が不能であることの理由とはならない（むしろ，本件明

細書の記載によれば，正に本件発明の対象となる合金めっき鋼板である）。 

本件明細書の記載から，当業者であれば，この合金めっき鋼板に熱間プレ

スを施すことで，表面に酸化皮膜が形成された熱間プレス用鋼板とすること

を，容易に実施できる。 

原告は，甲２０の相平衡図から，「『亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜』が

形成されるという結論に一義的に到達することはできない」と主張するが，

なぜ相平衡図から「一義的に到達することができない」という結論が導かれ

るのか，その理由を全く説明していない。すなわち，原告の主張には，合理

的な根拠がない。 

(3) 亜鉛系めっきの組成について 

原告は，証拠（甲１１，１８，２１）によれば，ニッケル，コバルト及び

マンガンの融点はそれぞれ１４５５℃，１４９５℃，１２４６℃であり，広

範な組成範囲でこれらの金属と亜鉛の合金の融点は１０００℃を超えており，

そのような合金については「めっき層が溶融し，表面より流失し，あるいは

溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものとな

る」という課題は存在しないから，「組成範囲の広狭にかかわらず，…当業

者が課題を解決できると認識できる範囲のものであるということができ，サ

ポート要件を充足する」という本件審決の認定は誤りである，と主張する。 

 しかし，原告の主張は，本件発明を正しく理解していない点で誤りである。 

 すなわち，甲１１，１８，２１の状態図によれば，亜鉛合金の融点が１０
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００℃を超えるのは，亜鉛－ニッケル合金でニッケルが約４０ｗｔ％以上，

亜鉛－コバルト合金でコバルトが約４０ｗｔ％以上，亜鉛－マンガン合金で

マンガンが約５０ｗｔ％以上である。すなわち，ニッケル，コバルト及びマ

ンガンの含有量が相当に高い場合であり，通常，鋼板への亜鉛系めっきとし

て用いる実用的なニッケル，コバルト，マンガンの含有量は，これほど高く

はない。 

 亜鉛－ニッケル合金めっきについては，甲７（「亜鉛系合金の電気めっき

技術と皮膜の耐食性」）の２６２頁左欄の下から３行目以下に，「実用化さ

れているＺｎ－Ｎｉ合金めっきの組成は実用上必要とされている諸特性を満

足する１０～１５％Ｎｉの範囲に設定されている」と記載され，亜鉛系合金

めっきについての論文である乙１（「亜鉛系合金めっきの進歩」）の５８頁

右欄の「３．１ 耐食性」の１～３行目には，「図２はＺｎ－Ｎｉ合金めっ

きのＮｉ共析率と耐食性との関係を示したものであるが，これからもわかる

とおり，１０～１６％のＮｉを含むときに耐食性は最高となる」と記載され

ているとおり，実用的なニッケルの含有量は概ね１０～２０％とされている。 

 亜鉛－コバルト合金めっきについては，乙１の５９頁の右欄「５．Ｚｎ－

Ｃｏ合金めっき」の２～５行目に，「ＣｏはＮｉに比較して，少量の共析量

で良好な耐食性が得られることが知られているが，実用化されているこの合

金めっきの場合は，０．６～１．０％である」と記載されているとおり，実

用的なコバルトの含有量は０．６～１．０％とごく少量である。 

 亜鉛－マンガン合金めっきについては，甲７の２６３頁右欄２５～２６行

目に「耐食性を含む諸特性を考慮すると，Ｚｎ－Ｍｎ合金めっきの最適合金

組成は３０～５０％Ｍｎとなる」と記載されているとおり，実用的なマンガ

ンの含有量は３０～５０％である。 

このように，ニッケル，コバルト，マンガン含有の実用的な亜鉛系合金め

っきについては，それらの融点は１０００℃を超えないのである。 
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そして上記のとおり，本件発明は，７００℃～１０００℃に加熱された際

に亜鉛の蒸発が起こり得るめっき合金を施した鋼板がその対象であることは

明らかであるから，亜鉛－ニッケル合金，亜鉛－コバルト合金，亜鉛－マン

ガン合金のめっき鋼板のうち，本件発明の対象であるのは，ニッケル，コバ

ルト，マンガンを実用的な範囲で含んでいる，融点が１０００℃以下の合金

を用いためっき鋼板であることも，当業者には容易に理解できる。 

 したがって，これらの合金めっき鋼板についても，本件明細書の記載から

当業者は，「（請求項の）組成範囲の広狭にかかわらず，…当業者が課題を

解決できると認識できる範囲のもの」を容易に理解できるのであり，サポー

ト要件違反も，実施可能要件違反も存在しない。 

(4) 亜鉛－ニッケル合金めっき層の融点について 

 原告の主張は，本件審決の解釈を誤ったものであって理由がない。 

 原告が引用する本件審決のくだりは，本件審決３２頁１１～２２行目に要

約されている原告の主張，すなわち，「明細書【００６６】【表５】のＮｏ．

２の実施例は，亜鉛－１２％ニッケルめっき合金で，甲２号証によればこれ

は融点が８８１℃のγ相単相であるから，同実施例の加熱温度８５０℃では

溶融しないのであり，従って本件特許発明にはサポート要件違反，実施可能

要件違反がある」との主張について，これが成り立たないと判断した箇所で

あるが，この原告の主張は，そもそも事実として誤っている。 

 原告は無効審判において，甲２（渋谷敦義ほか「Ｎｉ－Ｚｎ合金電気めっ

き鋼板の耐食性」鉄と鋼第６６年〔１９８０〕第７号）７７４貢右欄２～３

行目の「γ相の単相析出に対応する１０～１６％の含有量」という記載に基

づいて，亜鉛－１２％ニッケルめっき皮膜はγ相単相であり，その融点は８

８１℃であると主張した。しかし，同じ甲２の７７４頁上部のＴａｂｌｅ １

には，ニッケル含有量が１０．２％の亜鉛－ニッケル合金めっきにおいて，

γ相だけではなくη相が存在していることが明確に示されており，結局，甲
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２の記載からは，ニッケル含有量が１２％のときに，必ずγ相単相になると

理解できるものではない。 

そして，甲１１の相平衡図において，亜鉛が７８％以下（すなわちニッケ

ルが２２％以上）の領域では，固相であるγ相のすぐ上が，８８１℃を境界

線として「Ｌ」すなわち液相となっており，この範囲のニッケル量の合金に

ついては，融点＝凝固点＝８８１℃である。しかし，亜鉛が７８％より多い

（すなわちニッケルが２２％より少ない）合金については，相平衡図上，高

温のＬと低温の固相領域の間には，上下２本の境界線がある。すなわち，こ

の範囲のニッケル量の合金については，ニッケル量の増加に伴い，凝固点は

上昇していき，上側の境界線（液相線）が凝固点（液相から温度を下げてい

くと固相が出現し始める温度），下側の境界線（固相線）が融点（固相から

温度を上げていくと液相が出現し始める温度）であって，融点と凝固点の間

の温度では，固相と液相が混合した状態になる。この範囲の亜鉛－ニッケル

合金については，融点＜凝固点，なのである。  

 つまり，８８１℃というのは，ニッケル量が２０重量％を超えるγ相のみ

の亜鉛合金についての溶融完了温度であって，【表５】のＮｏ．２の実施例

（ニッケルが１２重量％）については，４９０℃から合金の一部が溶融を開

始し（液相と固相の共存状態），８２０℃で液相のみとなることが示されて

いる。 

そして，亜鉛－１２％ニッケル合金の融点が８８１℃ではなくより低い温

度であることは，原告自身の特許出願である，特開２０１６－１１２５６９

号公報（甲１６）にも示されている事実である。 

このように，甲１１の記載等から，本件明細書【表５】の例Ｎｏ．２の「亜

鉛‐１２％ニッケルめっき」は，融点である４９０℃から溶融を開始し，凝

固点は８５０℃より低いため（相平衡図では８２４℃），８５０℃の加熱で

は完全に液相になることが明らかで，熱間プレス時の加熱によりめっき層が
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溶融する温度以上に加熱されて熱間プレスされる，という条件下での実施例

であると，当業者は当然に理解する。すなわち，「【表５】の例Ｎｏ．２は

γ相単相であって融点は８８１℃であるから，８５０℃の加熱で溶融せず，

本件特許発明にはサポート要件違反，実施可能要件違反がある」という原告

の主張は，そもそも事実として成り立たない。 

本件審決の判断はこのことを前提にしたものであって，原告が引用する前

半部分の「（本件特許発明のうち，亜鉛－ニッケル合金めっき層の態様を実

施する場合には，このγ相の組成範囲にある亜鉛－ニッケル合金めっき層の

態様については，）そのめっき鋼板ないし鋼材が確実にその『表層に加熱時

の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた』ものになる処理として，８８１℃

より高温で１０００℃以下の加熱温度を採用するべきであることを当然に理

解し，実施することができる」というくだりは，甲１１の状態図においてγ

相のみとなる，ニッケル量が２０％を超える亜鉛合金めっきについては，当

業者は，８８１℃より高温に加熱することで発明が実施可能であると当然に

理解する，ということを述べたものであり，後半部分の「８８１℃以下（７

００℃以上）の加熱温度であっても，『表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止す

る酸化皮膜を備えた』鋼板ないし鋼材になることを確認できれば，その温度

においても実施することができるのは勿論であるし，そのように理解する」

というくだりは，例えば本件明細書の【表５】のＮｏ．２のように，γ相単

相ではなく４９０℃から溶融が開始するような亜鉛合金めっきについては，

７００℃以上８８１℃以下の加熱温度でも，発明を実施することができると

当業者ならば理解する，ということを述べたものである。 

このように，本件審決の判断は，甲１１の状態図に示されている，亜鉛－

ニッケル合金についての当業者の技術常識に基づく合理的な理解であるとい

えるから，その判断に誤りはない。本件審決は，「γ相を７００℃に加熱し

たことにより，酸化皮膜が形成され，この酸化皮膜は８８１℃以上に加熱し
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た場合には亜鉛の蒸発を防止するから，７００℃で熱間プレスを実施しても

本件発明の実施になる」などとは認定しておらず，これは原告の誤解にすぎ

ない。 

３ 取消事由３（本件発明と先願発明の同一性判断の誤り）について 

（原告の主張） 

 本件明細書の【００６６】の【表５】に記載された「亜鉛－５５％めっき」

（めっき種の欄にはマグネシウムが記載されていないが，めっき主成分の欄に

「Ｚｎ，Ａｌ，Ｍｇ」と記載されていることから，この合金は，請求項１に記

載されている「亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金」に該当する。）と，

先願明細書の実施例２に記載された「５０－５５％のアルミニウムと４５－５

０％の亜鉛とから成り，任意に小量のケイ素を含有する」被膜とは，僅かな量

のマグネシウムが含まれているか否か（前者には含まれているのに対し，後者

には含まれていない。）の点でのみ相違しており，それ以外の点では一致して

いる。 

しかるところ，本件明細書において，マグネシウムを添加することの具体的

意義は記載されておらず，単に，「亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，

Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をその目的

に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよい。」（【００４０】）

とのみ記載されていることからすると，先願発明の実施例２において，目的に

応じてマグネシウムを適宜量添加することは周知慣用の技術の適用にすぎなか

ったといえる。 

そうすると，少なくとも，本件明細書の【００６６】の【表５】の例Ｎｏ．

８を含む限度において，本件発明は先願発明と実質的に同一の発明を包含して

いるというべきであるから，本件審決には，本件発明と先願発明の同一性の認

定を誤った違法がある。 

（被告の主張） 
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この点に関する原告の主張は，先行事件審決及び先行事件判決において既に

退けられ確定済みの事項である。したがって，仮に（本件無効審判が先行事件

審決の確定前に請求されたものであることを理由として）特許法１６７条によ

って直ちに不適法とはされないものであったとしても，同様に成り立たないと

判断されるべきであるし，実質的に検討したとしてもその結論は変わらないと

いうべきである。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 本件発明について 

(1) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２のとおりであると

ころ，本件明細書（甲１０の２）には，次の記載がある。 

ア 発明の属する技術分野 

【０００１】本発明は，熱間プレス用鋼材，特に自動車用の足廻り，シャ

－シ，補強部品などの製造に使用される熱間プレス用鋼板および鋼材に関

する。 

イ 従来の技術 

【０００２】近年，自動車の軽量化のため，鋼材の高強度化を図り，使用

する鋼材の厚みを減ずる努力が進んでいる。しかし，鋼材としての鋼板を

プレス成形，例えば絞り形成を行うことを考えた場合，使用する鋼板の強

度が高くなると絞り成形加工時に金型との接触圧力が高まり鋼板のカジリ

や鋼板の破断が発生したり，またそのような問題を少しでも軽減しようと

鋼板の絞り成形時の材料の金型内への流入を高めるためブランク押さえ圧

を下げると成形後の形状がばらつく等の問題点がある。 

【０００３】また，形状安定性いわゆるスプリングバックも発生し，これ

に対しては例えば潤滑剤使用による改善対策等もあるが，７８０ＭＰａ級

以上の高強度鋼板ではその効果が小さい。 

【０００４】このように難加工材料としての高強度鋼のプレス成形には問
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題点が多いのが現状である。なお，以下，この種の材料を「難プレス成形

材料」という。 

ウ 発明が解決しようとする課題 

【０００５】ところで，このような難プレス成形材料をプレス成形する技

術として，成形すべき材料を予め加熱して成形する方法が考えられる。い

わゆる熱間プレス成形および温間プレス成形である。以下，単に熱間プレ

ス成形と総称する。 

【０００６】しかし，熱間プレス成形は，加熱した鋼板を加工する成形方

法であるため，表面酸化は避けられず，たとえ鋼板を非酸化性雰囲気中で

加熱しても，例えば加熱炉からプレス成形のため取り出すときに大気にふ

れると表面に鉄酸化物が形成される。この鉄酸化物がプレス時に脱落して

金型に付着して生産性を低下させたり，あるいはプレス後の製品にそのよ

うな酸化皮膜が残存して外観が不良となるという問題がある。しかも，こ

のような酸化皮膜が残存すると，次工程で塗装する場合に鋼板との塗膜密

着性が劣ることになる。またスケールが残存する場合，次工程で塗装して

もスケール／鋼板間の密着性不芳のせいで塗膜密着性が劣る。 

【０００７】そこで熱間プレス成形後は，ショットブラストを行ってその

ようなスケールを構成する鉄酸化層を除去することが必要となるが，これ

ではコスト増は免れない。 

【０００８】また加熱時にそのようなスケールを形成させないために低合

金鋼やステンレス鋼を用いてもスケール発生は完全に防止できないばかり

か，普通鋼に比較して大幅にコスト高となる。 

【０００９】このような熱間プレス成形時の表面酸化の問題に対する対策

として加熱時の雰囲気とプレス工程全体の雰囲気をともに非酸化性雰囲気

にすることも理論上有効ではあるが設備上大幅な高コストとなる。 

【００１２】このように高強度の鋼板を成形するために熱間でプレス成形
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する方法があるが生成した鉄酸化物を除去する工程が必要であるのと，た

とえ鉄酸化物を除去しても鋼板のみでは防錆性に劣るのが現状である。 

【００１４】ここに，本発明の課題は，いわゆる難プレス成形材料につい

て熱間プレスを行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱

間プレス用の鋼材を提供することである。 

【００１５】さらに本発明の具体的課題は，耐食性確保のための後処理を

必要とせずに，例えば難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成

形を可能とし，同時に耐食性をも確保できる技術を提供することである。 

エ 課題を解決するための手段 

【００１６】本発明者らは，かかる課題を解決する手段について種々の角

度から鋭意検討の結果，前記のような難プレス成形材料をそのままプレス

成形するのではなく，変形抵抗を低減させるべく高温状態でプレス成形を

行い，同時にそのときに，後処理を行うことなく優れた耐食性を確保すべ

く，もともと耐食性に優れるめっき鋼板を用いてその熱間プレス成形を行

うというアイデアを得た。そして，これに基づき，耐食性湿潤環境におい

て鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼板に熱間プレスを適用するこ

とを着想した。しかし，熱間プレスは７００～１０００℃という温度で加

熱することを意味するのであって，この温度は，亜鉛系めっき金属の融点

以上の温度であって，そのような高温に加熱した場合，めっき層は溶融し，

表面より流失し，あるいは溶融・蒸発して残存しないか，残存しても表面

性状は著しく劣ったものとなることが予測された。 

【００１７】しかしながら，さらに，その後種々の検討を重ねる内に，加

熱することによりめっき層と鋼板とが合金化することで何らかの変化が見

られるのではないかとの見解を得て予備試験として各種めっき組成および

各種雰囲気で，実際に７００～１０００℃の温度に加熱を行い，次いで熱

間プレスを行ったところ，それまでの予測に反して，一部の材料について
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問題なく熱間プレスを行うことができることが判明した。 

【００１８】そこで，７００～１０００℃の温度で加熱してから熱間プレ

スを行っても表面性状が良好であるための条件を求めたところ，めっき層

表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層と

して全面的に形成されていることが判明した。このバリア層は，熱間プレ

スに先立つ加熱前にある程度形成されていることが必要で，その後７００

～１０００℃に加熱されることによっても形成が進むと推測している。 

【００１９】さらに，めっき層の分析を行ったところ，かなり合金化が進

んでおり，それにより，めっき層が高融点化してめっき層表面からの亜鉛

の蒸発を防止しており，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制していることが判

明した。しかも，このようにして加熱されためっき層は熱間プレス成形後

においてめっき層と母材である鋼板との密着性が良好であることが判明し

た。 

【００２０】上記の鋼板を亜鉛めっき鋼板として利用すれば，高張力鋼板

でも熱間プレス成形が行える可能性があることが分かり，さらに実用性あ

る技術として利用可能か否かについて検討を重ね，ここにその効果を確認

し，実用性ある技術であることを確信し，本発明を完成した。 

【００２１】このように本発明において，めっき層の融点付近の温度域に

加熱してもめっき層が残存する理由は，めっき層表面にめっき層よりも耐

熱性を有する密着性良好な酸化皮膜層が亜鉛の蒸発を阻止するバリア層と

して形成されるためと考えられる。さらに，かかる作用が十分に発揮され

るためには，めっき層と鋼板の合金化が進行しめっき層の融点が高くなる

ことも影響しており，好ましくはこれらの両者の作用効果によって，めっ

き層を構成する亜鉛の沸点以上である９５０℃に加熱しても鋼板素地の酸

化を抑制していると推定される。 

オ 発明の実施の形態 
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【００２８】本発明によれば，溶融亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で

加熱して表面に酸化皮膜を設けることで，これがバリア層として作用し，

例えば９００℃以上に加熱しても，表面の亜鉛系めっき層の蒸発が防止さ

れ，加熱後に熱間プレスを行うことができる。しかも，プレス成形後は亜

鉛系めっき皮膜を備えていることから，それ自体すでに優れた耐食性を備

えており，後処理としての防錆処理を必要としないというすぐれた効果を

発揮することができる。 

【００２９】素地鋼材 

本発明にかかる熱間プレス用の素地鋼材は，溶融亜鉛系めっき時のめっき

濡れ性，めっき後のめっき密着性が良好であれば特に限定しないが，熱間

プレスの特性として，熱間成形後に急冷して高強度，高硬度となる焼き入

れ鋼，たとえば下掲の表１にあるような鋼化学成分の高張力鋼板が実用上

は特に好ましい。 

【００３０】例えば，Ｓｉ含有鋼やステンレス鋼のようにめっき濡れ性，

めっき密着性に問題のある鋼種でもプレめっき処理等のめっき密着性向上

手法を用いてめっき密着性を改善することで本発明に用いることができる。 

【００３４】 

【表１】（判決注：別紙本件明細書の表の表１参照） 

【００３５】亜鉛系めっき層／バリア層 

本発明において，バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，例えば

通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，酸化性雰囲気中での加熱，つま

り通常の合金化処理を行えばよい。このような合金化処理はガス炉等で再

加熱することにより行われるが，そのときめっき層表面の酸化ばかりでな

く，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行われる。通常このときの

加熱温度は５５０～６５０℃である。 

【００３６】本発明による具体的なめっき操作としては，溶融した亜鉛合
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金めっき浴に鋼板を浸漬して引き上げる。めっき付着量の制御は引き上げ

速度やノズルより吹き出すワイピングガスの流量調整により行う。合金化

処理はめっき処理後にガス炉や誘導加熱炉などで追加的に加熱して行う。

かかるめっき操作は，コイルの連続めっき法あるいは切り板単板めっき法

のいずれによってめっきを行ってもよい。 

【００３７】もちろん，所定厚みのめっき層が得られるのであれば，例え

ば，電気めっき，溶射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっき

層を設けてもよい。 

亜鉛合金めっきとしては，次のような系が開示されている。 

【００３８】例えば亜鉛－鉄合金めっき，亜鉛－１２％ニッケル合金めっ

き，亜鉛－１％コバルト合金めっき，５５％アルミニウム－亜鉛合金めっ

き，亜鉛－５％アルミニウム合金めっき，亜鉛－クロム合金めっき，亜鉛

－アルミニウム－マグネシウム合金めっき，スズ－８％亜鉛合金めっき，

亜鉛－マンガン合金めっきなどである。 

【００３９】めっき付着量は９０ｇ／㎡以下が良好である。これを超える

とバリア層としての亜鉛酸化層の形成が不均一となり外観上問題がある。

下限は特に制限しないが，薄過ぎるとプレス成形後に所要の耐食性を確保

できなくなったり，あるいは加熱の際に鋼板の酸化を抑制するのに必要な

酸化亜鉛層を形成できなくなったりすることから，通常は２０ｇ／㎡程度

以上は確保する。加熱温度が高くなるなど，より過酷な加熱の場合，望ま

しくは４０～８０ｇ／㎡の範囲で性能良好となる。 

【００４０】亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，

Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をその目的に応じて適宜量

添加した亜鉛合金めっき層であってもよい。その他原料等から不可避的に

混入することがあるＢｅ，Ｂ，Ｓｉ，Ｐ，Ｓ，Ｔｉ，Ｖ，Ｗ，Ｍｏ，Ｓｂ，

Ｃｄ，Ｎｂ，Ｃｕ，Ｓｒ等のうちのいくつかが含有されることもある。 
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【００４２】鋼板の加熱／熱間プレス成形 

上述のようにして用意された表層にバリア層を備えた亜鉛系めっき鋼板を

次いで所定温度にまで加熱し，プレス成形を行う。本発明の場合，熱間プ

レス成形を行うことから，通常７００～１０００℃に加熱するが，素材鋼

板の種類によっては，プレス成形性がかなり良好なものがあり，その場合

にはもう少し低い温度に加熱するだけでよい。本発明の場合，鋼種によっ

てはいわゆる温間プレスの加熱領域に加熱する場合も包含されるが，いわ

ゆる難プレス成形材料に適用するときに本発明の効果が効果的に発揮され

ることから，通常は，上述のように７００～１０００℃に加熱する。 

【００４３】この場合の加熱方法としては電気炉，ガス炉や火炎加熱，通

電加熱，高周波加熱，誘導加熱等が挙げられる。また加熱時の雰囲気も特

に制限はないが，予めバリア層が形成されている材料の場合には，そのよ

うなバリア層の維持に悪影響を与えない限り，特に制限はない。 

【００４４】このときのプレス成形に先立つ加熱温度は焼き入れ鋼であれ

ば目標とする硬度となる焼入温度に加熱したのち一定時間保持し高温のま

まプレス成形を行い，その際に金型で急冷する。通常の鋼種，条件では，

このときに加熱の際の最高到達温度はおよそ７００℃から１０００℃の範

囲であればよい。 

【００４５】ところで，本発明によれば，亜鉛系めっき層の表面には，加

熱時の亜鉛の蒸発を防止するバリア層として作用する酸化皮膜が形成され

ており，通常，その量は，厚さ０．０１～５．０μｍ程度で十分である。 

【００４７】かかるバリア層およびＦｅ含有量は，熱間プレス成形の際に

問題となるのであって，したがって，前述のように予めめっき層形成時の

合金化処理によってバリア層が形成され，さらにプレス成形前に加熱が行

われる場合には，合金化処理時の加熱条件はプレス成形直前の加熱処理を

考慮した条件で行うことが好ましい。 
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【００４８】このようにして加熱され，表面にバリア層が形成された本発

明にかかる熱間プレス用鋼板には，次いで，熱間プレス成形が行われるが，

このときの熱間プレス成形は特に制限はなく，通常行われているプレス成

形を行えばよい。熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼入れを行う

ことから，そのような焼入れを可能とする鋼種を用いることが好ましい。

もちろん，プレス型を加熱しておいて，焼き入れ温度を変化させ，プレス

後の製品特性を制御してもよい。 

カ 参考例 

(ｱ) 参考例１ 

【００５０】本例では，板厚み１．０ｍｍの表２（判決注：「表１」の

誤記と認める。）に示す鋼種Ａの溶融亜鉛めっき鋼板を６５０℃で合金

化処理を行い，次いで大気雰囲気の加熱炉内で９５０℃×５分加熱して，

加熱炉より取り出し，このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形

を行った。このときの熱間プレス成形条件は，絞り高さ２５ｍｍ，肩部

丸み半径Ｒ５ｍｍ，ブランク直径９０ｍｍ，パンチ直径５０ｍｍ，ダイ

直径５３ｍｍで実施した。成形後のめっき層の密着状態をめっき層の剥

離の有無を目視判定して成形性として評価した。なお，本例においては，

鋼板の温度はほぼ２分で９００℃に到達していた。 

【００５１】このようにして得られた熱間プレス成形品について下記要

領で塗膜密着性，塗装後耐食性（単に耐食性という）をそれぞれ評価し

た。 

塗膜密着性試験 

本例で得た円筒絞り体から切り出した試験片に，日本パーカライジング

（株）製ＰＢＬ－３０８０で通常の化成処理条件により燐酸亜鉛処理し

たのち関西ペイント製電着塗料ＧＴ－１０を電圧２００Ｖのスロープ通

電で電着塗装し，焼き付け温度１５０℃で２０分焼き付け塗装した。塗
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膜厚みは２０μｍであった。 

【００５２】試験片を５０℃のイオン交換水に浸漬し２４０時間後に取

り出して，カッターナイフで１ｍｍ幅の碁盤目状に傷を入れ，ニチバン

製のポリエステルテープで剥離テストを行い，塗膜の残存マス数を比較

し，塗膜密着性を評価した。なお，全マス数は１００個とした。 

【００５３】評価基準は残存マス数９０～１００個を良好：評価記号○，

０～８９個を不良：評価記号×とした。 

塗装後耐食性試験 

本例で得た円筒絞り体から切り出した試験片に，日本パーカライジング

（株）製ＰＢＬ－３０８０で通常の化成処理条件により燐酸亜鉛処理を

行ったのち関西ペイント製電着塗料ＧＴ－１０を電圧２００Ｖのスロー

プ通電で電着塗装し，焼き付け温度１５０℃で２０分焼き付け塗装した。

塗膜厚みは２０μｍであった。 

【００５４】試験片の塗膜にカッターナイフで素地に達するスクラッチ

傷を入れた後，ＪＩＳ Ｚ２３７１に規定された塩水噴霧試験を４８０時

間行った。傷部からの塗膜膨れ幅もしくは錆幅を測定し，塗装後耐食性

を評価した。 

【００５５】評価基準は錆幅，塗膜膨れ幅のいずれか大きい方の値で０

ｍｍ以上～４ｍｍ未満を良好：評価記号○，４ｍｍ以上を不良：評価記

号×とした。 

これらの試験結果を表２にまとめて示す。 

【００５６】比較例として，冷延鋼板およびステンレス鋼板について９

５０℃×５分の加熱を行ってから同様の熱間プレス成形を行い，上述の

ような特性評価を行った。 

結果は表２にまとめて示すが，合金化溶融亜鉛めっき鋼板を用いた場合

は良好な特性を示すが，ステンレス鋼板や冷延鋼板を用いた場合は，酸
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化物が形成され，黒色化し，この酸化物が剥離し，プレス成形時押し込

み疵が生じた。また，塗膜密着性，耐食性も不合格であった。 

【００５７】 

【表２】（判決注：別紙本件明細書の表の表２参照） 

(ｲ) 参考例２ 

【００５８】本例では，鋼種Ａについて参考例１と同様の試験を繰り返

したが，表３に示すとおり，めっき付着量を種々に変え，まためっき直

後の合金化処理の条件を変えることによってめっき皮膜中のＦｅ含有量

を変えた。本例では合金化処理めっき鋼板にさらに熱間プレス成形に先

立って（Ａ）大気雰囲気加熱炉９５０℃×５分加熱と，（Ｂ）大気雰囲

気加熱炉８５０℃×３分加熱による加熱を行った。例Ｎｏ．９～２３で

は，めっき層のＦｅ含有量を変化させているが，これは熱間プレスに先

立つ加熱以前に，合金化処理温度（５００～８００℃）や時間（３０分

以下）を変化させることにより行った。また，Ｎｏ．１８ ～２３は，熱

間プレスに先立つ加熱時の時間を３分から６分間に延長し，より過酷な

条件で熱間プレスを行った。 

【００５９】結果を表３にまとめて示す。 

いずれの例も，加熱後外観，成形性，塗膜密着性および耐食性ともに良

好な結果であった。 

【００６０】 

【表３】（判決注：別紙本件明細書の表の表３参照） 

(ｳ) 参考例３ 

【００６１】本例では，表１の各鋼種について参考例１と同様の試験を

繰り返し，得られた試験片について成形性，塗膜密着性，耐食性の評価

試験を行った。結果を表４にまとめて示す。 

【００６２】いずれの例も，加熱後外観，成形性，塗膜密着性および耐
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食性ともに良好な結果であった。 

【００６３】 

【表４】（判決注：別紙本件明細書の表の表４参照） 

キ 実施例 

【００６４】表１に示す鋼種Ａの成分をもち，厚さ１．０ｍｍの鋼板を使

用し，実験室でめっきを施した。電気めっきは実際の製造ラインで使用さ

れているめっき浴を用い，実験室でめっきを施した。溶融めっきは実際の

製造ラインで用いられる浴を実験室で再現して溶融めっきを行った。亜鉛

－鉄めっきの合金化処理は５５０℃の溶融塩浴に浸漬する方法を用いた。

得られためっき鋼板は参考例１と同様の熱間成形，評価を実施した。熱間

プレスに先立つ加熱は，大気炉で８５０℃，３分間行った。 

【００６５】得られた結果を，表５に示すが，めっき方法，めっき層の組

成に関係なく，良好な特性が得られている。 

【００６６】 

【表５】（判決注：別紙本件明細書の表の表５参照） 

【００６７】これらの結果からも分かるように，本発明によれば，いずれ

の場合にあっても，プレス成形性のすぐれた材料が得られ，成形品として

すぐれた塗膜密着性および耐食性を示すことが分かる。 

ク 発明の効果 

【００６８】以上説明してきたように，本発明によれば，例えば高張力鋼

板およびステンレス鋼板などの難プレス成形材料の熱間プレス成形が可能

となり，その際に，加熱炉の雰囲気制御設備が不要となるほか，プレス成

形時の鋼板酸化物の剥離処理工程も不要となり生産工程を簡素化できる。

また犠牲防食効果のある亜鉛めっき層を有するためプレス成形製品の耐食

性も向上する。 

(2) 前記(1)の記載によれば，本件発明は以下のとおりであると認められる。 
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本件発明は，熱間プレス用鋼材，特に自動車用の足廻り，シャーシ，補強

部品などの製造に使用される熱間プレス用鋼板及び鋼材に関する（【０００

１】）。 

 近年，自動車の軽量化のため，鋼材の高強度化を図り，使用する鋼材の厚

みを減ずる努力が進んでいるが，使用する鋼板の強度が高くなると絞り成形

加工時に鋼板のカジリや破断が発生したり，形状安定性いわゆるスプリング

バックも発生するなど，難加工材料としての高強度鋼のプレス成形には，問

題点が多かった（【０００２】～【０００４】）。 

 このような難プレス成形材料をプレス成形する技術として，成形すべき材

料を予め加熱して成形する熱間プレス成形がある。しかし，熱間プレス成形

は，加熱した鋼板を加工する成形方法であるため，鋼板の表面酸化は避けら

れず，この鉄酸化物がプレス時に脱落して金型に付着して生産性を低下させ

たり，プレス後の製品に酸化皮膜が残存して，外観不良，塗膜密着性の劣化

といった問題があった（【０００５】及び【０００６】）。そこで，熱間プ

レス成形後にショットブラストを行って鉄酸化層を除去する，低合金層やス

テンレス鋼を用いる，あるいは，加熱時及びプレス工程全体の雰囲気を非酸

化性雰囲気にするなどの対策が検討されてきたが，これらの対策は大幅なコ

スト増を招く。また，熱間プレス成形後に生成した鉄酸化物を除去する工程

を行うと，たとえ鉄酸化物を除去しても鋼板のみでは防錆性に劣る（【００

０７】～【０００９】及び【００１２】）。 

 そこで，本件発明の課題は，難プレス成形材料について，熱間プレスを行

っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用鋼材を提

供することであり，さらに具体的には，耐食性確保のための後処理を必要と

せずに，難プレス成形材料である高張力鋼板の熱間プレス成形を可能とし，

同時に耐食性をも確保できる技術を提供することである（【００１４】及び

【００１５】）。  
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 本発明者らは，かかる課題を解決する手段として，高温状態でプレス成形

を行い，同時に後処理を行うことなく優れた耐食性を確保すべく，もともと

耐食性に優れるめっき鋼板を用いて熱間プレス成形を行うというアイデアに

基づき，耐食性湿潤環境において鋼板の犠牲防食作用のある亜鉛系めっき鋼

板に熱間プレスを適用することを着想したが，熱間プレスは７００～１００

０℃という亜鉛系めっき金属の融点以上の温度で加熱することを意味し，こ

のような場合，めっき層は溶融し，表面より流失し，あるいは溶融・蒸発し

て残存しないか，残存しても表面性状は著しく劣ったものとなることが予測

された。しかし，実際に７００～１０００℃の温度に加熱を行い，次いで熱

間プレスを行ったところ，それまでの予測に反して，一部の材料について問

題なく熱間プレスを行うことができることが判明した。そこで，亜鉛系めっ

き鋼板を７００～１０００℃の温度に加熱してから熱間プレスを行っても表

面性状が良好であるための条件を求めたところ，めっき層表面に亜鉛の酸化

皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層として全面的に形成さ

れるとともに，めっき層は合金化が進み，それにより高融点化してめっき層

表面からの亜鉛の蒸発を防止し，かつ鋼板の鉄酸化物形成を抑制し，このよ

うにして加熱されためっき層は熱間プレス成形後においてめっき層と母材で

ある鋼板との密着性が良好であることが判明した（【００１６】～【００２

０】）。 

 本件発明によれば，溶融亜鉛系めっき鋼板を酸化性雰囲気下で加熱して表

面に酸化皮膜を設けることで，これがバリア層として作用し，例えば９００℃

以上に加熱しても表面の亜鉛系めっき層の蒸発が防止され，加熱後に熱間プ

レスを行うことができ，しかも，プレス成形後は亜鉛系めっき皮膜を備えて

いることから，それ自体既に優れた耐食性を備え，後処理としての防錆処理

を必要としないという優れた効果を発揮することができ，さらに，例えば高

張力鋼板及びステンレス鋼板などの難プレス成形材料の熱間プレス成形が可
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能となり，その際に，加熱炉の雰囲気制御設備が不要となるほか，プレス成

形時の鋼板酸化物の剥離処理工程も不要となり生産工程を簡素化でき，また

犠牲防食効果のある亜鉛めっき層を有するためプレス成形製品の耐食性も向

上するとの効果を有する（【００２８】及び【００６８】）。 

２ 取消事由１（明確性要件に関する判断の誤り）について 

(1) いかなる金属の酸化皮膜かについて 

ア 前記認定の本件明細書の記載内容，特に，【００１８】，【００２１】，

【００２８】，【００３５】，【００３９】，【００４５】，【表２】及

び【表５】の記載を総合すれば，本件明細書には，以下の事項が記載され

ていると認められる。 

(ｱ) 本件発明において，亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する

一種のバリア層として全面的に形成されていることが判明したこと。 

(ｲ) 亜鉛系めっきにおいて，めっき層の融点付近の温度域に加熱してもめ

っき層が残存する理由は，めっき層表面にめっき層よりも耐熱性を有す

る密着性良好な酸化皮膜層が亜鉛の蒸発を阻止するバリア層として形成

されるためと考えられ，バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，

例えば通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，酸化性雰囲気中での加

熱，つまり通常の合金化処理を行えばよく，これによりめっき層表面の

酸化が行われること。 

(ｳ) 合金化溶融亜鉛めっき鋼板，亜鉛めっき鋼板，亜鉛－１２％ニッケル

めっき鋼板，亜鉛－１％コバルトめっき鋼板，亜鉛－８％鉄めっき鋼板，

亜鉛－１０％鉄めっき鋼板，亜鉛－５％アルミめっき鋼板，亜鉛－５５％

アルミめっき鋼板の種々の亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板はいずれも均一な

酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の性質を有す

ること。 

(ｴ) 亜鉛又は亜鉛系めっきにおいて，めっき付着量は９０ｇ／ｍ２以下が良



 42 

好で，これを超えるとバリア層としての亜鉛酸化層の形成が不均一とな

り外観上問題があるが，薄過ぎると加熱の際に鋼板の酸化を抑制するの

に必要な酸化亜鉛層を形成できなくなったりすること。 

イ そして，上記記載事項によれば，めっき処理を行った亜鉛又は亜鉛系め

っき鋼板において，酸化性雰囲気中で加熱を行うことによって，亜鉛の蒸

発を阻止するバリア層として酸化皮膜層が形成されるが，亜鉛又は亜鉛系

めっきの共通成分は亜鉛であり，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がいずれも均

一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の性質を有

することが理解できる。そうだとすれば，当業者であれば，当然，本件発

明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」

であると理解すると認められる。 

してみると，本件発明１の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」

が，亜鉛系めっきに由来する亜鉛の酸化皮膜を意味することは明確である

といえる。このことは，本件発明１を引用する本件発明２ないし６及び（同

様の文言を有する）本件発明７についても同様である。 

ウ 原告の主張について 

原告は，本件訂正によって，特許請求の範囲の記載にあった「亜鉛また

は亜鉛系合金のめっき層」に代えて，「スズ－亜鉛合金めっき層」などの

具体的な合金めっき層が記載されたこと，本件明細書においては，「スズ

－亜鉛合金めっき」の具体例としては，「スズ－８％亜鉛合金めっき」の

みが記載されている（【００３８】）こと，「スズ－８％亜鉛合金めっき」

を加熱した場合に生ずる変化については本件明細書に全く記載がないこと

などを挙げて，「亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」が亜鉛の酸化皮膜でな

ければならないと当然に解釈できるとはいえないから，金属酸化物の種類

が不明確であると主張する。 

しかしながら，本件明細書の記載から，亜鉛又は亜鉛系めっき鋼板がい
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ずれも均一な酸化皮膜を形成し，塗膜密着性，耐食性が良好という共通の

性質を有することが理解でき，当業者であれば，本件発明１の「加熱時の

亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は「亜鉛の酸化皮膜」であると理解する

と認められることは，前記ア，イのとおりである。他方，「スズ－８％亜

鉛合金めっき」についてのみ，これと異なる理解をすると認めるべき合理

的事情はない。 

したがって，この点に関する原告の主張は採用できない。 

(2) 酸化皮膜の形成時期について 

ア 原告は，本件訴訟におけるのと同様に，先行事件訴訟においても，「亜

鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期が明らかでないと主張して明確

性要件を争っており，その結果，原告の主張を排斥する先行事件判決がな

され，同判決は既に確定しているものである（当裁判所に顕著な事実）。 

そうすると，原告が本件訴訟において再びこの点を争うことは，実質的

に前訴の蒸し返しに当たり，訴訟上の信義則に反するものとして許されな

いというべきである。 

よって，この点に関する原告の主張も採用できない。 

イ 念のため，中身について検討してみても，この点に関しては，先行事件

判決が示すとおり，本件明細書の【００１８】には，酸化皮膜は熱間プレ

スに先立つ加熱前にある程度形成されることが必要で，その後熱間プレス

加工のための７００～１０００℃の加熱によっても形成が進むと推測され

ることが記載され，【００４２】及び【００４３】には，酸化皮膜は，熱

間プレス加工のため７００～１０００℃に加熱する前に，予め形成されて

いる場合と形成されていない場合があることを前提として，予め酸化皮膜

が形成されている材料の場合には，酸化皮膜の維持に悪影響がない限り熱

間プレスのための加熱方法については特に制限がないことが記載され，さ

らに，【００６４】及び【表５】には，実施例Ｎｏ．２，３として，電気
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めっきを施した後，熱間プレスに先立つ加熱を大気炉で８５０℃，３分間

行ったものについて均一な酸化皮膜が形成されたことが記載されていると

ころ，電気めっきにおいては，めっき層は加熱されないことから，上記実

施例はいずれも熱間プレスに先立つ加熱前に予め酸化皮膜が形成されてい

ない場合であって，この場合の酸化皮膜は，熱間プレスのための加熱（大

気炉で８５０℃，３分間）により形成されたものと理解することができる。 

  そうすると，本件発明の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」は，

熱間プレスの加熱前に，予め形成されている場合，ある程度形成されてい

てその後熱間プレスの加熱時に形成が進む場合，予め形成されていないが

熱間プレスの加熱により形成される場合のいずれでもよいことから，その

形成時期は熱間プレスの直前までであればよいと解するのが相当である。 

したがって，本件発明１及びこれを引用する本件発明２ないし６並びに

本件発明７の「加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜」の形成時期は，

本件明細書の発明の詳細な説明を参照すれば明確というべきであるから，

原告の主張はいずれにしても失当である。 

 (3) 「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス

用」について 

ア 本件明細書の【００１６】ないし【００１８】，【００２９】，【００

３４】，【００４２】，【００４４】，【００４８】，【００５０】及び

【００６４】には，熱間プレスは７００～１０００℃という温度で加熱す

ることを意味すること，熱間プレス成形の特徴として成形と同時に焼き入

れを行うことから，そのような焼き入れを可能とする鋼種を用いること，

熱間成形後に急冷して高強度，高硬度となる焼き入れ鋼，例えば表１にあ

るような鋼化学成分（鋼種Ａ等）の高張力鋼板が実用上は特に好ましいこ

と，７００～１０００℃の温度で加熱してから熱間プレスを行い，めっき

層表面に亜鉛の酸化皮膜が，下層の亜鉛の蒸発を防止する一種のバリア層
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として全面的に形成されていること，具体的には，表１に示す鋼種Ａを，

大気雰囲気の加熱炉内で９５０℃×５分加熱して，加熱炉より取り出し，

このままの高温状態で円筒絞りの熱間プレス成形を行うこと，また，熱間

プレスに先立つ加熱を，大気炉で８５０℃，３分間行うことが記載されて

いる。 

そして，これらの記載によれば，本件発明１の「７００～１０００℃に

加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」という文言において，

①「７００～１０００℃に加熱されて」は，熱間プレスの加熱条件であり，

②「プレスされ焼き入れされる」は，成形と同時に焼き入れを行う熱間プ

レス成形の特徴であり，③「用」という文言の意味は，「（接尾語的に）

…に使うためのものの意を表す」（広辞苑第六版）であることからすると，

「熱間プレス用」は，後に続く，本件発明１の「鋼板」を修飾し，鋼板が

熱間プレスに使うためのものであることを意味するものと理解できる。 

してみれば，「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れさ

れる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現するものと理解でき

るから，本件発明１の「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き

入れされる熱間プレス用」という文言は明確である。このことは，本件発

明１を引用する本件発明２～６及び（同様の文言を有する）本件発明７に

ついても同様である。 

イ 原告の主張について 

原告は，本件発明は用途発明であるとした上で，種々理由を述べて，「７

００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる熱間プレス用」

という記載の意味が不明確であると主張する。 

しかしながら，前記アのとおり，「７００～１０００℃に加熱されてプ

レスされ焼き入れされる」は，「熱間プレス」の加熱条件及び特徴を表現

するものと認められるから，その余の点について判断するまでもなく，本
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件発明１の「７００～１０００℃に加熱されてプレスされ焼き入れされる

熱間プレス用」という文言の意味は明確である。 

また，本件発明１が用途発明であるか否かは，その結論を左右するもの

ではない。 

したがって，この点に関する原告の主張も採用できない。 

(4) 以上によれば，原告が主張する取消事由１は理由がない。 

３ 取消事由２（サポート要件及び実施可能要件に関する判断の誤り）について 

(1) サポート要件について 

ア 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の

範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載

された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明

の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識で

きる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が

出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲

のものであるか否かを検討して判断すべきである。 

イ 本件発明の課題 

前記第４の１(1)の本件明細書の記載によれば，本件発明の課題は，次の

とおりであると認められる。 

すなわち，本件発明は，熱間プレス用鋼材，特に自動車用の部品などの

製造に使用される熱間プレス用鋼板および鋼材に関するものである。自動

車の軽量化のため，鋼材の高強度化を図り，使用する鋼材の厚みを減ずる

努力が進んでいるが，その難プレス成形材料をプレス成形する技術として

の熱間プレス成形は，加熱した鋼板を加工する成形方法であるため，表面

酸化は避けられず，鉄酸化物がプレス時に脱落して金型に付着して生産性

を低下させたり，あるいはプレス後の製品にそのような酸化皮膜が残存し

て外観が不良となるという問題があり，このような酸化皮膜が残存すると，
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次工程で塗装する場合に鋼板との塗膜密着性が劣ることになり，スケール

が残存する場合，次工程で塗装してもスケール／鋼板間の密着性不芳のせ

いで塗膜密着性が劣るという問題点を有していた。 

このような状況の下，本件発明は，難プレス成形材料について熱間プレ

スを行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用

の鋼材を提供することを課題とするものである。 

ウ 亜鉛系めっき層について 

(ｱ) 本件明細書には，本件発明１の亜鉛系めっき層に関し，以下の記載が

認められる。 

ａ 本発明において，バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，

例えば通常の溶融亜鉛めっき処理を行ったのち，酸化性雰囲気中での

加熱，つまり通常の合金化処理を行えばよい。このような合金化処理

はガス炉等で再加熱することにより行われるが，そのときめっき層表

面の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行

われる。通常このときの加熱温度は５５０～６５０℃である（【００

３５】）。 

ｂ 本発明による具体的なめっき操作としては，溶融した亜鉛合金めっ

き浴に鋼板を浸漬して引き上げる。めっき付着量の制御は引き上げ速

度やノズルより吹き出すワイピングガスの流量調整により行う。合金

化処理はめっき処理後にガス炉や誘導加熱炉などで追加的に加熱して

行う。かかるめっき操作は，コイルの連続めっき法あるいは切り板単

板めっき法のいずれによってめっきを行ってもよい（【００３６】）。 

ｃ もちろん，所定厚みのめっき層が得られるのであれば，例えば，電

気めっき，溶射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっき層

を設けてもよい（【００３７】）。 

ｄ ［実施例］表１に示す鋼種Ａの成分をもち，厚さ１．０ｍｍの鋼板
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を使用し，実験室でめっきを施した。電気めっきは実際の製造ライン

で使用されているめっき浴を用い，実験室でめっきを施した。溶融め

っきは実際の製造ラインで用いられる浴を実験室で再現して溶融めっ

きを行った。亜鉛－鉄めっきの合金化処理は５５０℃の溶融塩浴に浸

漬する方法を用いた。得られためっき鋼板は参考例１と同様の熱間成

形，評価を実施した。熱間プレスに先立つ加熱は，大気炉で８５０℃，

３分間行った（【００６４】）。 

ｅ 得られた結果を，表５（判決注：別紙本件明細書の表の表５参照）

に示すが，めっき方法，めっき層の組成に関係なく，良好な特性が得

られている。 

これらの結果からも分かるように，本発明によれば，いずれの場合

にあっても，プレス成形性のすぐれた材料が得られ，成形品としてす

ぐれた塗膜密着性および耐食性を示すことが分かる（【００６５】～

【００６７】）。 

(ｲ) これらの記載からすれば，本件明細書には，亜鉛系めっき層に関し，

次の事項が開示されていると認められる。 

ａ バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，例えば通常の溶融

亜鉛めっき処理を行ったのち，酸化性雰囲気中での加熱，つまり通常

の合金化処理を行えばよく，このような合金化処理は，めっき層表面

の酸化ばかりでなく，めっき層と母材の鋼板との間で金属拡散が行わ

れること。 

ｂ 所定厚みのめっき層が得られるのであれば，例えば，電気めっき，

溶射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっき層を設けても

よいこと。 

ｃ 具体的には，亜鉛－１２％ニッケルめっき（めっき主成分：Ｚｎ，

Ｎｉ），亜鉛－１％コバルトめっき（同：Ｚｎ，Ｃｏ），亜鉛－５５％
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アルミめっき（同：Ｚｎ，Ａｌ，Ｍｇ）等の亜鉛系めっき種について，

電気めっき，電気めっき＋合金化処理，溶融亜鉛めっき，溶融亜鉛め

っき＋合金化処理のめっき方法によってめっき層が作成され，めっき

方法，めっき層の組成に関係なく，加熱後の外観は均一な酸化皮膜が

形成されており，成形性の異常もなく，塗膜密着性及び耐食性も良好

であること。 

(ｳ) 上記のとおり，本件明細書の記載によれば，バリア層を備えた亜鉛系

めっき層を設けるには，溶融亜鉛めっき処理のほかに，電気めっき，溶

射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっき層を設けてもよく，

また，めっき方法，めっき層の組成に関係なく，加熱後の外観は均一な

酸化皮膜が形成され，成形性の異常もなく，塗膜密着性及び耐食性も良

好であるというのであるから，かかる記載に接した当業者は，本件発明

１の亜鉛系めっき層は，「難プレス成形材料について熱間プレスを行っ

ても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材

を提供すること」という課題も解決すると認識し得るといえる。 

エ 亜鉛系めっきの組成について 

(ｱ) 本件明細書には，亜鉛系めっきの組成について，前記ウの記載に加え，

以下の記載がある。 

ａ 亜鉛合金めっきとしては，次のような系が開示されている。例えば

亜鉛－鉄合金めっき，亜鉛－１２％ニッケル合金めっき，亜鉛－１％

コバルト合金めっき，５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき，亜鉛－

５％アルミニウム合金めっき，亜鉛－クロム合金めっき，亜鉛－アル

ミニウム－マグネシウム合金めっき，スズ－８％亜鉛合金めっき，亜

鉛－マンガン合金めっきなどである（【００３７】及び【００３８】）。 

ｂ 亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，

Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をその目的に応じて適宜量添
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加した亜鉛合金めっき層であってもよい。その他原料等から不可避的

に混入することがあるＢｅ，Ｂ，Ｓｉ，Ｐ，Ｓ，Ｔｉ，Ｖ，Ｗ，Ｍｏ，

Ｓｂ，Ｃｄ，Ｎｂ，Ｃｕ，Ｓｒ等のうちのいくつかが含有されること

もある（【００４０】）。 

(ｲ) 上記のとおり，本件明細書の記載によれば，亜鉛合金めっきの系とし

て，亜鉛－鉄合金めっき，亜鉛－１２％ニッケル合金めっき，亜鉛－１％

コバルト合金めっき，５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき，亜鉛－５％

アルミニウム合金めっき，亜鉛－クロム合金めっき，亜鉛－アルミニウ

ム－マグネシウム合金めっき，スズ－８％亜鉛合金めっき，亜鉛－マン

ガン合金めっきなどがあり，亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，

Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの合金元素をそ

の目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよく，さら

に，めっき方法，めっき層の組成に関係なく，加熱後の外観は均一な酸

化皮膜が形成され，成形性の異常もなく，塗膜密着性及び耐食性も良好

であるというのであるから，かかる記載に接した当業者は，本件発明１

の亜鉛系めっきの組成であれば「難プレス成形材料について熱間プレス

を行っても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用

の鋼材を提供すること」という課題も解決すると認識し得るといえる。 

オ 以上によれば，当業者は，本件明細書の記載に基づき，本件請求項１に

記載の「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニ

ッケル合金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金め

っき層，亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合

金めっき層または亜鉛－マンガン合金めっき層」が，本件発明１の課題を

解決できると認識し得るといえる。また，本件発明１を引用する本件発明

２ないし６及び（同様の文言を有する）本件発明７についても同様に，そ

の課題を解決できると認識し得るといえる。 
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(2) 実施可能要件について 

 前記のとおり，本件明細書には， 

ア バリア層を備えた亜鉛系めっき層を設けるには，溶融亜鉛めっき処理の

他に，電気めっき，溶射めっき，蒸着めっき等その他いずれの方法でめっ

き層を設けてもよいこと， 

イ 亜鉛合金めっきの系として，亜鉛－１２％ニッケル合金めっき，亜鉛－

１％コバルト合金めっき，亜鉛－クロム合金めっき，亜鉛－アルミニウム

－マグネシウム合金めっき，スズ－８％亜鉛合金めっき，亜鉛－マンガン

合金めっきなどがあり，亜鉛系めっき層の組成は特に制限がなく，Ａｌ，

Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎなどの合金元素をその目的に応じて

適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよいこと， 

ウ 実施例において，具体的に，亜鉛－１２％ニッケルめっき（めっき主成

分：Ｚｎ，Ｎｉ），亜鉛－１％コバルトめっき（同：Ｚｎ，Ｃｏ），亜鉛

－５５％アルミめっき（同：Ｚｎ，Ａｌ，Ｍｇ）等の亜鉛系めっき種につ

いて，電気めっき，電気めっき＋合金化処理，溶融亜鉛めっき，溶融亜鉛

めっき＋合金化処理のめっき方法によってめっき層が作成され，めっき方

法，めっき層の組成に関係なく，加熱後の外観は均一な酸化皮膜が形成さ

れ，成形性の異常もなく，塗膜密着性及び耐食性も良好であること 

が記載されている。 

そうすると，本件明細書に接した当業者であれば，実施例において具体的

に示されているのが，亜鉛－１２％ニッケルめっき（めっき主成分：Ｚｎ，

Ｎｉ），亜鉛－１％コバルトめっき（同：Ｚｎ，Ｃｏ），亜鉛－５５％アル

ミめっき（同：Ｚｎ，Ａｌ，Ｍｇ）の亜鉛系めっき種を使用した例のみであ

ったとしても，本件明細書のその他の記載を踏まえれば，請求項１に記載の

「表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合

金めっき層，亜鉛－コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜
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鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層ま

たは亜鉛－マンガン合金めっき層」が何であるか理解することができ，また，

これらの亜鉛系合金めっき層を有する鋼板を生産し，具体的に使用できるこ

とを理解することができるといえるから，当業者は本件発明１を実施するこ

とができると認められる。 

 したがって，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明１を実

施することができる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。 

 また，本件発明１を引用する本件発明２～７に関しても，同様に，本件許

明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明２～７を実施することがで

きる程度に明確かつ十分に記載されているといえる。 

(3) 原告の主張について 

原告は，種々理由を述べて，本件発明においては，本件訂正によって，「亜

鉛または亜鉛系合金のめっき層」が「亜鉛－ニッケル合金めっき層，亜鉛－

コバルト合金めっき層，亜鉛－クロム合金めっき層，亜鉛－アルミニウム－

マグネシウム合金めっき層，スズ－亜鉛合金めっき層または亜鉛－マンガン

合金めっき層」に特定されたのであるから，特定されたそれぞれの合金めっ

き層について，サポート要件及び実施可能要件が充足されていることが必要

であるが，本件発明はこれを満たしていないと主張する。 

しかしながら，本件明細書に接した当業者であれば，本件発明１の亜鉛系

めっき層一般について，めっき方法，めっき層の組成に関係なく，加熱後の

外観は均一な酸化皮膜が形成され，成形性の異常もなく，塗膜密着性及び耐

食性も良好であることから，「難プレス成形材料について熱間プレスを行っ

ても所定の耐食性を確保でき，外観劣化が生じない熱間プレス用の鋼材を提

供すること」という課題も解決すると認識し得るものといえることは，前記

のとおりである。 

また，実施例において，具体的に示されているのが，特定の亜鉛系めっき
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種を使用した例のみであったとしても，本件明細書のその他の記載により，

本件発明の亜鉛系合金めっき層全般が何であるかを理解することができ，こ

れらを有する鋼板を生産し，具体的に使用できることを理解することができ

るといえることも，前記のとおりである。 

なお，亜鉛－ニッケル合金めっき層の融点については，本件特許請求の範

囲に特定されていないものであるし，本件発明の「表層に加熱時の亜鉛の蒸

発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛－ニッケル合金めっき層を表面に有する

鋼板」において，「酸化皮膜」が「亜鉛の酸化皮膜」であって，本件発明の

課題を解決できると認識し得ること，本件発明を実施することができること

は，前記のとおりである。 

したがって，これに反する原告の主張は採用できない。 

(4) 以上によれば，原告が主張する取消事由２は理由がない。 

４ 取消事由３（本件発明と先願発明の同一性判断の誤り）について 

 本件発明が特開２００１－３５３５４８号公報（甲１・先願明細書）に記載

された発明（先願発明）と同一であって拡大先願（特許法２９条の２）の規定

に違反するとの主張（無効理由）は，原告が既に先行事件で主張し，先行事件

審決及び先行訴訟判決で退けられた主張である（当裁判所に顕著な事実）。 

 そうすると，本件無効審判の請求が先行事件審決（先行事件判決）の確定前

になされたものであり，特許法１６７条が定める効力が本件無効審判に及ばな

いとしても，これを奇貨として，先行事件におけるのと同様の主張を（本件審

決の取消事由として）本件訴訟において行うことは，実質的に前訴の蒸し返し

に当たり，訴訟上の信義則に反するものとして許されないというべきである。 

 また，仮にその主張内容を検討するとしても，本件発明１と先願発明との一

致点及び相違点は，前記第２の３(2)イ，ウのとおりであるところ，両発明はマ

グネシウムを含有するか否かにおいてそもそも成分が異なるものである。この

点，先願明細書の請求項３，【０００７】及び【００１４】には，「亜鉛又は
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亜鉛ベース合金」として，亜鉛をベースとして含む合金一般を広く意味する記

載があるが，先願明細書において，「亜鉛ベース合金」として具体的に記載さ

れているのは，実施例２（【００３６】）の「５０－５５％のアルミニウムと

４５－５０％の亜鉛とから成り，任意に少量のケイ素を含有する」合金のみで

あって，本件発明１の発明特定事項である「亜鉛－アルミニウム－マグネシウ

ム合金めっき」が記載されている又は記載されているに等しいということはで

きない。 

 また，原告は，先願発明の実施例２において，目的に応じてマグネシウムを

適宜量添加することは周知慣用の技術の適用にすぎなかったといえる旨主張す

るが，その根拠とするところは，要するに，本件明細書において，マグネシウ

ムを添加することの具体的意義が記載されておらず，「亜鉛系めっき層の組成

は特に制限がなく，Ａｌ，Ｍｎ，Ｎｉ，Ｃｒ，Ｃｏ，Ｍｇ，Ｓｎ，Ｐｂなどの

合金元素をその目的に応じて適宜量添加した亜鉛合金めっき層であってもよい。」

（【００４０】）と記載されている点のみであって，それだけでは到底，原告

が主張する周知慣用技術を認めることはできず，ほかにこれを認めるに足る証

拠はない。 

 したがって，この点に関する原告の主張は採用できず，取消事由３も理由が

ない。 

５ 結論 

 以上のとおり，原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく，本件審決に

取り消されるべき違法はない。 

 よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。 

 

知的財産高等裁判所第３部 

 

 



 55 
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     鶴   岡   稔   彦 
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     寺   田   利   彦 
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     間   明   宏   充 
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（別紙）本件明細書の表 
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