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　酸化チタン粉末の表面に形成されるシロキサンの被膜は、シロキサン結合（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）を有する
ＳｉＯ２の被膜であり（甲１発明）、酸化チタン粉末の表面に、「ＳｉＯ２（シリカ）」が生成されていると
は認めることができず、甲１発明の酸化チタン粉末が「ＳｉＯ２（シリカ）」で表面処理されているとい
うことはできない。それにもかかわらず、「表面にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」は、
本件訂正発明１の「ＳｉＯ２で表面処理された・・・酸化チタン粒子」に相当するとして、本件訂正発明
１と甲１発明の一致点の認定を誤り、相違点を看過したものであって、決定による上記相違点の看過が、
その結論に影響を及ぼすことは明らかであるとして、決定が取り消された事例である。
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第１　当裁判所の判断

１　本件訂正発明について
（１）本件訂正発明の特徴（省略）　
（２）本件訂正発明１の「ＳｉＯ２で表面処理された・・・酸化チタン粒子」について（省略）

２　取消事由１（相違点の看過）について
（１）甲１発明について（省略）
（２）甲１発明の「表面処理された酸化チタン粉末」について（省略）
（３）本件訂正発明１と甲１発明との対比

ア　決定は、甲１発明に用いられる、酸化チタン粉末の表面に形成されるシロキサンの被膜は、シ
ロキサン結合（Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ）を有するＳｉＯ２の被膜であるから、甲１発明において、「表面
にシロキサンの被膜が形成され」た「酸化チタン粉末」は、本件訂正発明１の「ＳｉＯ２で表面処
理された・・・酸化チタン粒子」に相当するとして、本件訂正発明１と甲１発明の一致点であると
認定した。

これに対して、原告は、甲１発明の酸化チタン粉末の表面に形成される被膜は、有機シロキサ
ンの被膜であって、本件発明に用いられる無機のＳｉＯ２被膜ではないとして、本件訂正発明１と
甲１発明は一致点の認定を誤ったことを取消事由１とするものである。

イ　証拠（甲17、18、乙１〜５）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。（省略）
ウ　上記イによれば、ＳｉＯ２（シリカ）とシロキサンは、共に酸化チタンを被覆するものであること、

ＳｉＯ２（シリカ）は、Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を有しているものの、テトラアルコキシシランが加水
分解及び重合し、反応すべきものが全て反応したときの反応物であるのに対して、シロキサンは、
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含むものの総称であって、化学式ＳｉＯ２で表されるものではないこと、し
たがって、ＳｉＯ２（シリカ）とシロキサンは、化学物質として区別されるものであることが認め
られる。

エ　前記認定のとおり、本件訂正発明１の「ＳｉＯ２で表面処理された・・・酸化チタン粒子」とは、
文言上、「酸化チタン粒子」が、「ＳｉＯ２（シリカ）」で表面処理されているものであることは明ら
かである。

これに対し、甲１文献には、酸化チタン粉末の表面処理のいずれの方法によっても、甲１発明
の酸化チタン粉末の表面にシロキサンの被膜が形成されたことが記載されていることが認められ
るものの、甲１文献の上記記載は、甲１発明の酸化チタン粉末の表面に「Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合」を
含有する被膜が形成されていることを示すにとどまるものであって、「ＳｉＯ２（シリカ）」の被膜
が形成されていることを推認させるものではない（前記認定のとおり、シロキサンは、Ｓｉ－Ｏ
－Ｓｉ結合を含むものの総称であって、ＳｉＯ２（シリカ）とは化学物質として区別されるもので
ある。）。また、その他、甲１発明の酸化チタン粉末の表面に「ＳｉＯ２（シリカ）」が生成されて
いることを認めるに足りる証拠はない。

さらに、甲１文献には、テトラアルコキシシラン及び／又はテトラアルコキシシランの部分加
水分解縮合物について反応すべきものが全て反応したことについては、記載も示唆もされていな
いのであるから、この点においても、甲１発明の酸化チタン粉末の表面に「ＳｉＯ２（シリカ）」
が生成されていると認めることはできない。

したがって、甲１発明において、酸化チタン粉末の表面に、「ＳｉＯ２（シリカ）」が生成されて
いるとは認めることができず、甲１発明の酸化チタン粉末が「ＳｉＯ２（シリカ）」で表面処理さ
れているということはできない。

（４）被告の主張について


