
!"#$ 年 $% 月! 最高人民法院裁定駁回專利複審委 員會

對上海家化醫藥科技有限公司與專 利複審委員會等發明 專 利

權無效行政糾 紛案"以下簡稱#家化專利無效糾紛案$%的再 審

請求& 該行政裁定書對於專利無效程序 中權利要求的 修 改 規

則!具有重要的法律影響& 最高人民法院認爲’"$%專利權人在

專利無效程序對權利要求進行修改!須符合(審查指南)的修改

原則!對權利要求書的修改不得超出原説明書和權利要求書記

載的範圍*"!%(專利法實施細則)及(審查指南)對無 效過程中

權利要求的修改進行限制!其原因一方面在於維護專利保護範

圍的穩定 性!保證專利權利要求的公示作用*另一方 面在於防

止專利權人通過事後修改的方式把申請日時尙未發現+至少從

説明書中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中!從

而爲在後發明搶佔一個在先的申請日*"&%(審查指南) 規定在

滿足修改原則的前提下!修改方式一般情况下限於權利要求的

刪除+合併和技術方案的刪除三種方式!並未絶對排除,其他修

改方式-&

此法律意見必然導致以下的法律問題’對於專利無效宣吿

程序中的各種權利要求修改方式!特別是,其他修改方式-!專

利複審委員會應當享有何種審查職權!承擔何種審查職責. 爲

此!本文首先梳理相關法律法規!而後介紹,家化專利無效糾紛

案$的全過程和最高人民法院的判決*最後!從專利制度整體出

發!從以下三個方面評述該案’"$%專利無效宣吿過程中權利要

求修改的法律性質*"!% 專利複審委員會審查此種權利要求修

改的,職權範圍$*和"&%專利複審委員會審查此種權利要求修

改的,職責範圍$& 就本文而言!,職權範圍$是指專利複審委員

會,可以$審查的範圍*,職責範圍$是指專利複審委員會,應當$

審查的範圍&

一!相關法規

我國(專利法)只規定了專利申請人對專 利 申 請 文 件 可 以

修改!$ 而未規定專利權人對 授權專利是否可以進行修 改& 但

是!(專利法 實施細則)允許專利權人在專利無效程序 中!對授

權專利進行修改& (專利法實施細則)"!%%$%第六十八條第 $ 款

"即(專利法實施細則)"!%$%%第六十九條第 $ 款%規定!在無效

宣吿請求的審查過程中!發明或者實用新型的專利權人可以修

改其權利要求書!但是不得擴大原專利的保護範圍&

對於專利無效程序中的權利要求修改!(審查指南)進行了

細化!包括,修改原則$和,修改方式$& 具體來説!其第四部分第

三章第 ’() 節規定!專利 無 效 過 程 中 的 修 改!應 當 滿 足 以 下 修

改原則’"$%不得改變原權利要 求的主題名稱*"!%與授權的權

利要求相比!不得擴大原專利的保護範圍*"&%不得超出原説明

書和權利要求書記載的範圍*"’% 一般不得增加未包含在授權

的權利要求中的技術特徵& ! 在滿足上述修改原則的前提下!修

改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除+合併和技

術方案的刪除& ,家化專利無效糾紛案$主要涉及,技術方案的

刪除$!其意指,從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中

刪除一種或者一種以上技術方案$& &

專利無效過程中的權利要求修改!
專利複審委員會依職權審查的範圍

兼評最高人民法院,家化專利無效糾紛案$
行政裁定書"!%$$%知行字第 $* 號
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二!案件過程

本案涉及家化公司於 !""# 年 $ 月 %$ 日向國家知識産權

局申請的名稱爲!氨氯地平"厄貝沙坦複方製劑#的發明專利權

$即本專利%& 本專利於 !""& 年 ’ 月 !# 日被授權公吿’授權公

吿號爲 "#%("$$&)*& 本專利授權公吿的權利要求 % 是本案爭

議的權利要求(!%"一種複方製劑’其特徵在於該製劑是以重量

比組成爲 %!%""#" 的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和

厄貝沙坦爲活性成份組成的藥物組合物& #

針對本專利權+ 李平於 !""$ 年 & 月向專利複審委員會提

出無效宣吿請求’理由包括本專 利 權 利 要 求 %", 不 符 合)專 利

法*第二十六條第四款的規定&

!""$ 年 $ 月’專利複審委員會進行口頭審理’家化公司當

庭提交了權利要求書的修改文本’將本專利權利要求 % 中的比

例!%!%""#"#修改爲!%!#"#&專利複審委員會當庭吿知該修改文

本不符合)審查指南*第四部分第三章第 ,)& 節的規定’不予接

受& 對此’專利複審委員會提出兩大理由& 其一’該修改不符合

!修改原則#’修改後的技術方案不能從原權利要求書和説明書

中毫無疑義地確定’ 超出原權利要求書和説明書記載的範圍&

該修改從連續的比例範圍中選擇了一個特定的比例請求保護’

而原權利要求書和説明書中均未明確記載過該比例關係’也沒

有敎導要在原有的比例範圍之中進行這樣的選擇& 儘管本專利

的説明書中記載了氨氯地平 %-./0. 與厄貝沙坦 #"-./0. 的

組合’但這僅表示藥物具體劑量的組合’不能反映整個比 例 關

係& 而且’本專利説明書第 %" 頁曾對藥物具體劑量作出明確限

定(!本發明可應用的氨氯地平與厄貝沙坦複方劑量範圍爲(氨

氯地平!厄貝沙坦#!"%"-.!(""#""-.#& 然而’無法確定是否任

意滿足 %!#" 這個比例的組合均能達到與該劑量組合相同的效

果& 其二’該修改不符合)審查指南*規定的!修改方式#& 技術方

案的刪除是指!從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中

刪除一種或者一種以上技術方案#& 本專利授權文本中!%(%""

#"#是!一個技術方案#’並非!並列的兩種以上技術方案#’將其

修改爲!%(#"#不符合)審查指南*關於修改方式的規定& 專利複

審委員會最終依據本專利授權文本’認定相關權利要求不符合

)專利法*第二十六條第 , 款’作出第 %,!*( 號決定’宣 吿本專

利無效&

家化公司不服專利複審委員會的決定’提起行政訴訟& 北

京市第一中級人民法院支持了專利複審委員會的上訴主張’維

持了專利複審委員會的決定& ,

家化公司不服一審判決’上訴至北京市高級人民法院& 家

化公司上訴稱’!根據專利複審委員會的審查實踐’如果可以確

定專利權人是以刪除的方式修改權利要求’通常不再審查修改

後的權利要求是否符合)專利法*第三十三條的規定#& 北京市

高級人民法院對此觀點予以支持’認爲家化公司在專利無效程

序中的!修改沒有擴大本專利 的保護範圍’也沒有超出 原 權 利

要求書記載的範圍’更沒有增加未包含在本專利授權的權利要

求中的技術特徵#’專利複審委員會!應當#接受’並以此作爲依

據文本’審查李平提出的專利無效理由& (

專利複審委員會不服北京市高級人民法院判決’向最高人

民法院請求再審’ 主張家化公司在專利無效過程中的修改’不

符合)審查指南*規定的修改方式’其不應接受作爲審查的依據

文本&

最高人民法院審查後認爲’ 專利無效宣吿過程中的修改’

應當符合)專利法實施細則*及)審查指南*的相關規定& 首先’

修改須要滿 足)審查指南*規定的修改原則’包括!無效宣 吿程

序中對權利要求書的修改不得超出 原説明書和權 利 要 求 書 記

載的範圍#& 但是’最高人民法院認爲’%(#" 的比値關係在説明

書中已有記載’此修改沒有超出原説明書和權利要求書的範圍+

理由在於( 本專利説明書中明確公開了氨氯地平 %-. 與厄貝

沙坦 #"-. 的組合’並將氨氯地平 %-./0. 與厄貝沙坦 #"-./

0. 作爲最佳劑量比’ 在片劑製備實施例中也有相應符合 %(#"

比例關係的組合& &

其次’最高人民法院認爲’)審查指南*規 定 在 滿 足 修 改 原

則的前提下’修改方式一般情况下限於!權利要求的刪除"合併

和技術方案的刪除#三種修改方式’但並!未絶對排除其他修改

方式#& )專利法實施細則*及)審查指南*對無效過程中權利要

求的修改進行限制’其原因一方面在於維護專利保護範圍的穩

定性’保證專利權利要求的公示作用+另一方面在於防 止 專 利

權人通過事後修改的方式把申請日時尙未發現"至少從説明書
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中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中!從而爲在

後發明搶佔一個在先的申請日" 本案中!儘管原權利要求中 !#

!"!#" 的技術方案不屬於典型的並列技術方案! 但 !##" 這一

具體比値在原説明書中有明確記載! 且是其推薦 的 最 佳 劑 量

比" 此修改未超出原説明書和權利要求書記載的範圍!更未擴

大原專利的保護範圍!並且使本專利保 護範圍更加明確!不 會

造成保護範圍模糊不清等不利後果!應當公平地允許專利權人

這一修改"

三!法律意義評述

"一#專利無效宣吿過程中權利要求修改的法律性質

專利無效宣吿過程中!哪些權利要求修改可以允許!哪些

不可以允許! 與此過程中權利要求修改的法律性質緊密相關"

我國目前專利制度下! 專利無效宣吿過程中的權利要求修改!

隸屬於當事人處置原則!即專利權人承認所修改的權利要求存

在無效宣吿請求指出的缺陷!應當自始無效" $審查指南%明確

規定!&在無效宣吿程序中!專利權人針對請求人提出的無效宣

吿請求主動 縮小專利權保護範圍且相應的修改文 本已 被 專 利

複審委員會接受的!視爲專利權人承認大於該保護範圍的權利

要求自始不符合$專利法%及其實施細則的有關規定!並且承認

請求人對該權利要求的無效宣吿請求!從而免去請求人對宣吿

該權利要求無效這一主張的舉證責任’ ($

對於修改後的權利要求的審查! 也實行當事人處置原則!

專利複審委員會不對修改 後的權利要求進行全面的 專 利 有 效

性審查’ 首先!當事人可以就修改後的權利要求達成和解’ 實踐

中!請求人與專利權人就權利要求書的修改文本所確定的專利

權保護範圍達成合意時!如果專利複審委員會審查後認爲該修

改文本符合)審查指南%的相應規定!專利複審委員會就將作出

決定!在此修改文本的基礎上維持該專利有效’ % 其次!)審查指

南%推定!只要符合修改原則和修改方式!修改所得權利要求即

符合專利法授權條件’ 只有當請求人增加無效宣 吿 請 求 理 由

時!才有必要對其進行相應的審查’ )審查指南%規定!&專利複

審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣吿請求的範圍*理由

和提交的證據進行審查!不承擔全面審查專利有效性的義務(’

& 對於修改後的權利要求!上述規定同樣適用’ 如果請求人明確

表示!針對一項合併方式修改得到的權利要求不再增加無效宣

吿理由!專利複審委員會將不再對該修改得到的權利要求進行

審查’!" 如果請求人針對合併方式修改的權利要求!在專利複審

委員會指定期限內增加無效宣吿理由!並在該期限內對所增加

的無效宣吿理由具體説明!!! 專利複審委員會將以修改後的權

利要求作爲依據!根據請求人提出的原始理由和增加的理由及

相關證據!審查其效力’

對於此種當事人處分原則!正當程序要求限制權利人在專

利無效程序中提出修改權利要求的時間’ 對於針對無效請求的

權利要求刪除和技術方案刪除!等於徹底承認無效請求!)審查

指南%允許口頭審理當庭提出’ !’ 而對於合併權利要求而言!由

於修改後的權利要求可能不符合專利授權條件!請求人可能需

要時間準備進一步的理由和證據’ 爲此!)審查指南%要求權利

人只能在規定的時間內提出此種方式的修改’ !#

"二#專利複審委員會審查修改後權利要求的$職權範圍%

是否只要專利權人主動縮小專利權保護範圍!專利複審委

員會確認屬於保護範圍 縮小的修改!即&應當接受(修改文本+

家化公司上訴至北京市高級人民法院時!即持此種主張’ 實際

上!)專利法實施細則%第六十八 條第 ! 款僅僅規定了!在無效

宣吿請求的審查過程中!發明或者實用新型的專利權人修改其

權利要求書&不得擴大原專利的保護範圍(!並未附加任何其他

條件’ 根據這種主張!諸如修改是否超出原始專利文書的範圍!

修改後權利要求是否得到説明書支持等等!不屬於專利複審委

員會考慮是否接受修改文本時!其可依職權審查的範圍’ 保護

範圍縮小後的專利是否符合授權條件!應該遵守當事人處置原

則’ 只有當請求人明確質疑修改後的權利要求的有效性時!專

利複審委員會才可以依請求審查之’

對於這種主張!北京市高級人民法院只給予部分支持’ 一

方面!法院認爲&修改沒有擴大本專利的保護範圍!也沒有超出

原權利要求書記載的範圍!更沒有增加未包含在本專利授權的

權利要求中的技術特徵(!專利複審委員會就應當接受該修改!

以此作爲專利無效過程的依據’ 另一方面!北京市高級人民法

院又認爲!沒有擴大原授權專利保護範圍的修改!儘管滿足)專

利法實施細則%,’""!-第六十八條第 ! 款規定!但並不是都可
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以作爲專利無效程序的審查依據! 法院並沒有一般性地認爲"

#審查指南$規定的%修改 原則&和%修改方式&是專利複審委員

會%接受&修改文本的充分必要條件’ !" 對於專利無效宣吿程序

中的權利要求修改" 在不擴大原 授權專利保護範 圍 的 條 件 之

外"法院還附 加了兩個條件(修改不得超出原權利要求 書記 載

的範圍"不得增加未包含在本專利授權的權利要求中的技術特

徵’ 之所以如此"原因在於"專利無效宣吿程序用於糾正專利審

查授權程序"而不是取代它’ 換言之"專利無效宣吿程序不應涉

及專利審查授權程序未曾考慮過的技術方案"至少不應涉及授

權專利權利要求書沒有的技術特徵’ 否則"修改後的權利要求

將可以繞開嚴格的專利審查程序"獲得專利授權’ 可見"北京市

高級人民法院已經暗示"如果嚴格遵守當 事人處置原則"在 請

求人不提出異議的情况下"在專利無效程序之中修改所得權利

要求將可以躱過發明專利實質審查’

對於北京市高級人民法院的上述意見"最高人民法院並沒

有全部支持’ 最高人民法院認爲"專利複審委員會%可以&根據

)審查指南$規定的%修改原則&和%修改方式&"決定是否接受專

利權人修改後的權利要求’ %家化專利無效糾紛案&中"最高人

民法院行政裁定 書直接從%修改原則&和%修改方式&兩方面討

論專利複審委員會是否應當接受訴爭修改’ 但是"最高人民法

院同時表示"如果修改%可能造成保護範圍模糊不清等不 利 後

果&的話"專利複審委員會可以駁回專利權 人修改權利要求 書

的請求’ 這其實是授予專利複審委員會根據)專利法$第二十六

條第 " 款***%權利要求書+應當清楚, 簡要地限定要求專利

保 護 的 範 圍&---審 查 修 改 後 的 權 利 要 求 是 否 可 以 接 受 的 職

權! !# 然而"不確定的是"最高人民法院所謂的.等不利後果&是

否包括違反專利法授予專利權的任何法定條件/ 例如"專利複

審委員會是 否可以依照職權"逕直審查修改後的權利 要求0本

案.!$%&&的比例値1是否 得 到 説 明 書 支 持 "並 因 此 而 拒 絶 接 受

修改後的權利要求作爲專利無效審查的依據2 !’

相對於.修改原則&")審查指南$規定的.修改方式&更爲形

式主義3 本案中"最高人民法院認爲專利複審委員會關於.技術

方案刪除&的解釋過於嚴格"並同時指出")審查指南$只是規定

了.一般&應限於的三種修 改形式"並沒有絶對排除.其他修改

方式&’ 根據最高人民法院的意見"應該根據)專利法實施細則$

及 )審查指南$ 對無效過程中權利要求修 改 限 制 的 .兩 大 原

因&"!(個案考察修改方式是否可以接受"而不能過於形式化’

然而" 對於專利複審委員會審查修改後權利要求的職權"

最高人民法院只給出了不完全的界定’ .家化專利無效糾紛

案&旣沒有 定義.其他修改方式&"也沒有舉例説明這一 法 律 概

念’ 這使得專利無效宣吿過程的權利要求修改制度存在相當大

的法律不確定性’ 例如")審查指南$目前承認的三種修改方式

以符合其所規定的.修改原則&爲前提條件’ 對於.其他修改方

式&"一個顯見的問題是"專利複審委員會是否可以要求它們滿

足其他前提條件4還是説"專利複審委員會只需要考察.其他修

改方式&是否符合最高人民法院所指明的無效過程中權利要求

修改限制的.兩大原因&2 而且".其他修改方式&的修改"其程序

上應該何時提出" 才能保障無效宣吿程序當事人的正當利益2

所以"最高人民法院對.家化專利無效糾紛案&的裁定意見"並

沒有回答以下根本的法律問題(專利複審委員會審查權利要求

修改的職權範圍究竟應該多大"當事人處置原則又應當受到何

種限制2

!三"專利複審委員會審查修改後權利要求的#職責範圍$

.家化專利無效糾紛案&中"最高人民法院還未能回答如下

的關鍵問題(專利複審委員是否應當承擔審查修改後權利要求

的法定職責2 換言之"專利複審委員會是否.應當&依職權"按照

)審查指南$規定的.修改原則&和.修改方式&"審查修改後的權

利要求2 如果專利複審委員會未進行審查"請求人是否可以據

此提出訴訟"要求法院責令其審查2

理論上來説"專利複審委員會應當肩負這一職責’ 請求人

提出無效宣吿請求時" 不可能預見權利人是否修改權利要求"

如何修改權利要求’ 他也就不可能提前構想針對修改後的權利

要求的無效宣吿理由"並且收集相關證據’ 更爲重要的是")審

查指南$規定的.修改原則&和.修改方式&不屬於現行)專利法

實施細則$0)&!&1第六十五條規定的.無效宣吿請求的理由&’

特別的"請求人不能依據)專利法實施細則$0)&!&1第六十九條

第 ! 款"以修改後權利要求擴大 原專利範圍"請求宣吿修改後

的權利要求無效’ 而且"請求人也不可能依據)專利法$0)&&*1

第 三十三條"以修改後的權利要求超範圍"請 求宣吿修改 後 的

權利要求無效"因爲第三 十三條明文規定適用於.專利 申 請 文
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件!"而不適用於#專利授權文件!$ 如果專利複審委員會不負有

職責審查修改得到的權利要求"等於承認專利權人經得無效宣

吿請求人的許可"即 可以自由修改權利要求"並對修改後的 權

利要求享受專利保護$

如果專利複審委員會應當肩負審查修改後的權利要求的

職責"接下來的問題是"其職責範圍應當如何% #家化專利無效

糾 紛 案!以 後"這 一 問 題 變 得 尤 爲 重 要"因 爲 最 高 人 民 法 院 認

爲"除開&審查指南’規定的修改方式"專利權人還可以採用#其

他修改方式!$ 對於#其他修改方式!所得的新權利要求"最高人

民法院只要求不得擴大原專利保護範圍(不得超出原專利説明

書和權利要求書的範圍$ 然而"滿足這兩點並不意味着滿足所

有&專利法’和&專利法實施細則’規定的專利授權條件$ 如果遵

循當事人處置原則"任由請求人自認"很可 能導致修改後 的 權

利要求輕鬆過關)對於實用新型而言"除開上述兩個條件"修改

後 的權利要求只是又一次經過形式審查(對 於發明專利"除 開

上述兩個條件"修改後的權利要求的審查門檻明顯低於專利局

實質審查的門檻$ 然而"專利無效宣吿程序的宗旨是保護公衆

從事商事活動的自由"不是降低專利授權門檻$ 允許相對自由

的修改方式"而不讓專利複審委員會承擔#全面審查!修改後權

利要求效力的職責"很可能導致專利無效宣吿程序中的權利要

求修改制度淪爲效力可疑專利授權的溫床"干擾正當的市場競

爭$

也就是説"准許專利權人在滿足#修改原則!的條件下自由

修改權利要求"也即意味着對無效宣吿程序中的權利要求修改

不應繼續適用當事人處置原則"而應當賦予專利複審委員會全

面審查修改後權利要求效力的職責$ 唯有這樣" 才能保證修改

後權利要求經過完全的實質審查程序"有資格享受效力推定爲

有效$對此"發達國家早有成熟經驗$早在 !""# 年"歐洲專利局

技術上訴委員會在 $ %&’()) 案中即指出)#專利權人在專利異

議程序中請求修改權利要求"異 議處和上訴委員會根據&歐 洲

專利公約’"得 根據整個&歐洲專利公約’對修改後專利進 行 全

面審查!$ !) 這一法律意見爲擴大上訴委員會所肯定"!" 成爲&歐

洲專利公約’的法律$ ’# 這一法律規則的直接效果是"上訴委員

會在異議程序中對修改後權利要求的職權範圍"遠遠超過請求

人可以對授權專利提出異議的法律理由$ ’! 爲促使修改後權利

要求獲得全面審查"確定是否滿足&歐洲專利公約’規定的全部

授權條件"異議請求人 還可以提出請求"委託異議處或 上 訴 委

員會進行補充檢索$ ’’

或許有意見認爲"我國專利無效宣吿 案 例 堆 積"專 利 複 審

委員會無暇對修改後的權利要求的效力進行全面審查$ 而且"

權利人可能濫用程序"不當延長專利無效宣吿過程$ 首先"要求

專利複審委員會對修改後權利要求進行全面審查"並不意味着

要求它親力親爲地審查$ 專利複審委員會可以委託專利局相關

部門進行審查$ 如果對由此得出的決定不服"可允許請求人根

據&專利法實施細則’*’#!#+第六十五條規定"補充專利無效宣

吿理由$ 其次"權利人沒有濫用程序以延長專利無效宣吿過程

的動機$ 權利人修改授權專利的權利要求"即承認該權利要求

自始無效"不得再以此項權利要求主張他人*包括請求人+侵犯

該權利要求$ 由於修改後的權利要求需要通過專利複審委員會

審查"方可能被認定爲有效"權利人也就不 可能以修改 所 得 權

利要求直接主張他人侵權$ 所以"如果專利侵權訴訟仍在進行"

權利人在專利無效宣吿過程中請求修改權利要求"只可能是爲

了獲得正當的專利保護"而通常不可能濫用程序$

綜上所述"最高人民法院通過#家化專利無效糾紛案!要求

專利複審委員會允許#其他修改方式!"就應該同時要求專利複

審委員會放棄#當事人處置原則!"承當全面審查修改後權利要

求效力的職責$ !

作者!浙江大學光華法學院"知識産權法敎 師"碩士導師"北 京

大學法學博士"電子郵件!!"#$$%&’()*+,-.(

/ #專利法$%0112&第三十三條!申請人 可 以 對 其 專 利 申 請 文 件

進行修改"但是"對發明和實用新 型專利申請文件的修 改 不 得

超出原説明書和權利要求書記載的範圍"對外觀設計專利申請

文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍’

0 (審查指南$%0131&第四部分第三章第 4,5 節)關於無效宣吿程

序中專利文件的修改*" 第 627 頁+

6 參見"同前註’

4 北京市第一中級人民法院行政判決書%0131&一中知行初字第

3654 號’
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! 北京市高級人民法院行政判決書!"#$%"高行終字第 &%"" 號#

’ 本專利第 &% 頁及第 && 頁片劑製備實施例 & 和實施例 " 分別

公開了氨氯地平 "(!%%)* 與厄貝沙坦 +!(%%%)* 的組合以及氨

氯地平 !(%%%)* 與厄貝沙坦 $!%(%%%)* 的組合#

+ $審查指南%!"%$%"第 ,+! 頁&

- 參見’專利複審委員會’專利無效決定 ./&&+0" 號!"##- 年 ’

月 ", 日"&

1 $審查指南%!"#&#"第 ,-# 頁&

&# 參見’專利複審委員會’專利無效決定 ./&,0#+ 號!"##1 年 !

月 &- 日"&

&& $審查指南%!"#&#"第 ,-" 頁&

&" $審查指南%!"#&#"第 ,-’ 頁&

&, $審查指南%!"#&#"第 ,-’ 頁!僅在下列三種情形的答覆 期限

內’專利權人可以以合併的方式修改權利要求書(!!" 針對無效

宣吿請求書)!"" 針對請求人增加的無效宣吿理由或者補充的

證據)!#" 針對專利複審委員會引入的請求人未 提及的無效宣

吿理由或者證據"&

&0 最高人民法院裁定書認爲’*二審判決認定修改符合 $審查指

南%的規定並無不當+, 然而’北京市高級人民法院根本沒有承

認-修改原則., 否則’其判決書中應當明確考察-&2,% 的比例關

係.的修改是否超出原專利權利要求書和説明書記載的範圍,

&! 最高人民法院可能暗示’ 專利複審委員會可以根據 /審查指

南%規定的-依職權進行審查情况.’審查修改後的權利要求’決

定是否接受作爲審查依據, 參見’/審查指南%!"%&%"第 ,-% 頁,

&’ 本案中’ 最高人民法院裁定書只是指出’-對於是否符合該比

値關係的所有技術方案均能夠實現本專利發明目的’是屬於權

利要求是否能得到説明書的支持 ’即專利法第二十六條第四款

的問題’不宜以該理由認定修改是否超出範圍’.而未説明是否

可以據此不接受修改後的權利要求,

&+ 最高人民法院行政裁定書!"%&&"知行字第 &+ 號!-/專利法實

施 細 則%及/審 查 指 南%對 無 效 過 程 中 權 利 要 求 的 修 改 進 行 限

制’其原因一方面 在於維護專利保護範圍的穩定性’保證專 利

權利要求的公示作用)另一方面在於防止專利權人通過事後修

改的方式把申請日時尙未發現0至少從説明書中無法體現的技

術方案納入到本專利的權利要求中’從而爲在後發明搶佔一個

在先的申請日."&

&- 344 5 0+"6-- 7- 894:4 ;)4<=)4<>? ;:4 :4@A4?>4= BC ; D;>4<>44

E< >94 FGA:?4 GH GDDG?E>EG< D:GF44=E<*?I J:>EFK4 $%" 7,L MNO FG<$

H4:? ADG< >94 PDDG?E>EG< QERE?EG< ;? 84KK ;? >94 SG;:=? GH JDD4;K

TA:E?=EF>EG<U ;<= >9A? >94 DG84:U >G FG<?E=4: >94 89GK4 GH >94

MNOV.LV 344 ;K?G 5 ""+6--I 5 ,%&6-+I 5 ,’+61’I -!,6%"I 5 ’0-61’V

根據/歐洲專利公約%!"%%%"第 11 條 第 & 款’從 歐 洲 專 利 授 權

決定在歐洲專利公吿公佈九個月內’任何人可以根據本公約實

施細則’向歐洲專利局對該專利提出異議請求&

&1 344 W 161& X-Y< G:=4: >G ;RGE= ;<C )E?A<=4:?>;<=E<*U E> ?9GAK=

HE<;KKC B4 FG<HE:)4= >9;> E< F;?4 GH ;)4<=)4<>? GH >94 FK;E)? G:

G>94: D;:>? GH ; D;>4<> E< >94 FGA:?4 GH GDDG?E>EG< G: ;DD4;K D:G$

F44=E<*?U ?AF9 ;)4<=)4<>? ;:4 >G B4 HAKKC 4Z;)E<4= ;? >G >94E:

FG)D;>EBEKE>C 8E>9 >94 :4@AE:4)4<>? GH >94 MNO.[V
"# 擴 大 上 訴 委 員 會 只 是 對 上 訴 委 員 會 和 歐 洲 專 利 局 局 長 根 據

/歐洲專利公約%第 &&" 條第 & 款7;[07B[ 兩 項 規 定 提 請 的 重 要

法律問題’進行審議決定& 根據/歐洲專利公約%第 &&" 條 , 款

的明確規定’擴大上訴委員會的決定對提請審議的上訴委員會

具有直接的約束力& 但是’它的決定影響力遠不局限於此& 上訴

委員會規程第 &’ 條規定’ 如果上訴委員會決定將和擴大上訴

委員會之前的決定偏離’上訴委員會應該就相關問題再次提請

擴大上訴委員會審議& 更一般的説來’對歐洲專利局所有法律

程序都具有舉足輕重的説服力&

"& 344 5 ""+6--U P\ &11#U "1"I W 161&U P\ &11,U 0#-I 5 0+"6--I 5

1""610V
"" 344 WAE=4KE<4? HG: MZ;)E<;>EG< E< >94 MA:GD4;< N;>4<> PHHEF4

7JD:EK "#&#[ N;:> Q$O9;D>4: ]YV
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