
!"#$%&’()
!"#$*+,-./0123

!專利部分節選"

北京市高級人民法院知識産權庭

關於是否應接受申請人於申請日後補充提交的有關化合

物的活性實驗數據的認定

權利要求書應當以説明書爲依據#是指權利要求應當得到

説明書的支持$ 權利要求所要求保護的技術方案應當是本技術

領域技術人員能夠從説明書公開或者充 分公開的內 容 中 得 到

或者概括得出的技術方案# 並且不得超出説明書公開的範圍%

如果權利要求的概括包含申請人推測的內容#且其效果又難於

預先確定和評價#則應當認爲這種概括超出了説明書公開的範

圍$ 權利要求得到説明書的支持#不僅僅是在形式上得到説明

書的支持# 更爲重要的是還必須在實質上得到説明書的支持#

如果申請人已經完成了所有發明化合物的活性驗證實驗#那麼

應當儘可能地在説明書中予以公開#僅僅定性地説明有關化合

物的活性並不足以 使申請文本滿足充分公開或者概括 適 當 的

要求$ 專利申請人有義務對其在説明書中所聲稱的已經驗證的

技術效果在説明書中予以公開#而不應當將逐一驗證和篩選數

量衆多的化合物的 活性效果的義務交給本領域技術人 員 或 者

社會公衆$

在大塚製藥株式會社!簡稱大塚株式會社"訴專利複審委

員會發明專利申請駁回複審行政糾紛案 ! 中# 大塚株式會社提

出第 "##$!###%#&$’! 號 名稱爲&"(&!二氫!)!硝基咪 唑 並*"(!!

+,噁唑化合物’的發 明專利申請#國家知識産權 局 以 本 申 請 不

符合(專利法)第二十六條第四款規定爲由#決定駁回本申請$

專利複審委員會認爲#對 本領域技術人員來説#化學是一 門 實

驗科學#可預測水平通常較低#尤其是藥物化學領域#化合物的

活性一般必須依賴實驗結果加以證實才能成立#因此説明書中

記載的化合物的用途和-或效果實施例是判斷化合物發明能否

解決其技術問題並産生預期效果的基礎$ 相比於權利要求 ! 請

求保護的衆多化合物#本申請説明書中僅記載了一個具體化合

物#即實施例 &.$ 化合物的活性測試#除該效果例之外#説明書

中沒有提供其它任何化合物對結核分枝桿菌*多藥耐受性結核

分枝桿菌和非典型耐酸菌具有殺菌作用的活性測試例$ 因此#

本發明權利要求請求保護 的範圍理應是在實施例 &.$ 的化合

物基礎上進行合理概括$ 然而# 實施例 &.$ 的化合物中#/" 爲

%!0%!三氟甲氧基苯基1哌嗪!!!基#而權利要求 ! 定義的 /" 包含

了很多與實施例 &.$ 化合物的 %!0%!三氟甲氧基苯基2 哌嗪!!!

基結構相差較大的基團# 例如 34*/") 爲 35!!35.*35!!!35&.

或複雜取代的苯基時的 35$ 由於化合物是否能夠對結核分枝

桿菌*多藥耐受性結核分枝桿菌和非典型耐酸菌具有殺菌作用

受多種因素的影響#例如+化合物結構*取代基團的空間效應和

電子效應*親水或 疏水的性能等等#説明書中僅僅 一 個 實 施 例

&.$ 的活性測試使得本領域技術人員無從發現本申請請求保護

的這一類化合物的殺菌作用與其結構之間的構效關係#在此情

况下#本領域技術人員難以預測權利要求 ! 中包含的所有化合

物都具有與實施例 &.$ 化合物類似的殺菌技術效果$ 由於這些

效果難以預測的化合物並未在説明書中得到充分公開#不屬於

從説明書充分公開的內容能夠得到或概括得出的技術方案#因

而#本申請權利要求 ! 中包括的那些效果難以預測的化合物無

法得到説明書的支持$ 專利複審委員會決定維持國家知識産權

局的駁回決定$ 一審法院判決維持了被訴決定$

二審法院認爲# 根據本申請權利要求 ! 對 /" 取代基的定
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義!權利要求 ! 包含了數量龐大的化合物!且這些化合物在 "#

取代基上的結構差異較大!而實施例 $%& 爲 "’ 爲 (!)(!三氟甲

氧基苯基*哌嗪!+!基的 化合物!其與權利要求 + 所要求保護的

其他 部分化合物在空間結構上差異明顯!在電 子排位"親水或

者疏水性能等方面也可能存在顯著差異# 對本領域技術人員來

説!在並不瞭解本申請殺菌機理以及結構與效果之間的相關關

係的情况下!難以僅就實施例 $%& 化合物的活性效果合理預測

其他部分化合物亦在滅殺有關細菌方面具 有與實施例 $%& 化

合物類似的技術效果$ 旣然本申請説明書中給出了化合物活性

的測定方法!則專利申請人有義務對其所聲稱的已經驗證的技

術效果在説明書中予以公開!而不應當將逐一驗證和篩選數量

衆多的化合物的活性效果的義務交給 本領域技術人員 或 者 社

會公衆$ 專利申請人在申請日時於原申請文件中充分公開有關

的實驗數據是其獲得專利權的法定義務!並可避免部分專利申

請人在申請日時寬 泛地劃定申請日時尙未完成的發明創 造 以

搶佔較早申請日的情况!故專利複審委員會未接受大塚株式會

社於申請日後補 充提交的有關化合物的活性實驗數據並 無 不

當$ 大塚株式會社所提交的現有證據 中記載的化 合 物! 或 在

%’,$!二氫!-!硝基咪唑並.’,+!/0噁唑&主結構部分與實施例 $%&

化合物不同! 或在 ’ 位 "’ 取代基上與實施例 $%& 化合物存在

明顯的差異!其中許多化合物也不具有本申請説明書中記載的

對特定菌類的抗抑活性!這些現有證據旣不能證明本領域技術

人 員 能 夠 合 理 預 測 含 有%’,$!二 氫!-!硝 基 咪 唑 並.’,+!/0噁 唑&

結構部分的化合物都具有本申請説明書所聲稱的殺菌活性!也

不能證明本領域 技術人員可以合理預測本申請權利要求 + 要

求保護的其他部分化合物具有説明書 所聲稱的對於特 定 菌 類

的抗抑活性$

發明和實用新型專利修改超範圍是指超出原説明書和權

利要求書記載的範圍!而不僅是説明書公開的範圍

根據’專利法(第三十三條的規定!審查發明和實用新型專

利修改是否超範圍的依據 是原説明書和權利要求書記 載 的 範

圍!因 此!不能僅僅將審查範圍限於説明書公開 的範圍$ 對 於

%原説明書和權利要求書記載的範圍&!應該從所屬領域普通技

術人員角度出發!以原説明書和權利要求書所公開的技術內容

來確定$ 凡是原説明書和權利要求書已經披露的技術內容!都

應理解爲屬於原説明書和權利要求書記載的範圍$

在奧斯蘭姆奧普托半導體有限 責 任 公 司 訴 專 利 複 審 委 員

會"樂金電子)中國*有限公司發明專利權無效行政糾紛案 ’ 中!

奧斯蘭姆奧普托公司係名稱爲%發射射線的半導體芯片及包含

該半導體芯片的裝置&的發明專利權的權利人$ 專利複審委員

會及一 審法院均認爲!原申請文件在撰寫時!往往 會在説 明 書

中對各個特徵分別進行限定!並列出其相應的可替代的並列選

擇項!但無法據此認爲原申請文件中必然已公開了所有的排列

組合$ 無效程序中對於環氧樹脂的刪除固然一方面是基於對現

有技術的瞭解!但從母案説明書公開的相 關信息!尤其 是 已 驗

證技術效果的實施例所公開的信息可以看出!其均是採用摻有

稀土的正硅酸鹽摻雜在環氧樹脂中這一 特定組合 來 解 決 其 技

術問題並達到其相應的技術效果!而其保留的技術方案所確立

的技術特徵之間的特定組合在母案中從未予以明確$ 從無效程

序中的陳述亦可看出!正硅酸鹽摻雜在硅樹脂中相較於摻雜在

環氧樹脂而言!其技術問題和技術效果均發生實質改變!可見!

發光材料與基體材料之間存在着結構上和1或功能上的協同關

係!相應的!這種選擇 所帶來的技術效果的變化具有不可 預 期

性!而在母案中從未述及%發光材料可以選 擇摻有稀土 的 正 硅

酸鹽&和%包封材料可以 選擇硅樹脂材料&之間的協同關係!以

及以此協同關係爲基礎的特定組合!本領域技術人員基於母案

公開的信息!旣無法獲 知這種技術問題的存在!也無法 獲 知 其

將會存在的技術效果!更無法基於此進行技術特徵的特定選擇

以得到權利要求 + 所限定的技術方案$ 綜上!權利要求 + 的修

改導致 新的技術方案的出現!超出了原申請記載 的範圍!不 符

合 #222 年’專利法(第三十三條的規定$

二審法院認爲!本案的爭議焦點在於 存 在%發 光 材 料 可 以

選擇摻有稀土的正硅酸鹽&和%包封材料可以選擇硅樹脂材料&

這一特定組合的技術方案是否爲母案所記載$ 在本案母案説明

書中記載+%在本發明的另一個特別優選的 擴展和它的 實 施 方

式中發光變換包封或者發光變換層用漆或者塑料製造!例如用

一種爲包封光電子組件使用的硅材料,熱塑性或者熱固性材料

)環氧樹脂"丙烯酸鹽樹脂*製造$ 此外!例如可以把用熱塑性材

料製造的覆蓋元件用作發光變換包封$ 上述全部材料允許以簡

單的方式摻入一種或者多種發光材料$ &從該段可以直接"毫無
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疑義地確定!"硅樹脂#和"環氧樹脂$是記載於原始記載範圍之

內的並列可選基體%或者 稱爲&包封$’!&上述全部材料$%旣 包

含&硅樹脂$又包含&環氧樹脂$’都可以摻入一種或多種發光材

料( 本案母案説明書記載)&在本發明的半導體組件的一種特別

有利的實施方式中發光變換元件至少部 分地由透明 的 摻 雜 有

無機發光材料的環氧樹脂組成( 也就是説無機發光材料能夠有

利地以簡單的方式摻入環氧樹脂中( 用於製造本發明的發白光

的半導體組件的一種特別優選的無 機 發 光 材 料 是 磷 !"#)$%

%!&’()*+,)$%-!’**此外爲産生不同的混色光!..同樣可以

想到使用..摻雜有稀土的正硅酸鹽 /,01*)2$%-3$+ 可見!説明

書明確記載了"摻雜有稀土的正硅酸鹽$作 爲摻入基體的 發 光

材料!本領域技術人員從母案説明書中得到的全部敎導和啓示

包含了在所有列出的基體材料中分別加 入實施例所 公 開 的 各

種發光材料的所有排列組合( 儘管説明書並未將所有具體排列

組合進行一一詳細描述!但通過在具體實施例中關於加入各種

發光材料的詳細描述!以及在發明內容部分關於在"硅樹脂$與

"環氧樹脂$中都可以加入發光材料的明確指引!已經足以使得

本領域普通技術人員瞭解説明書所記載的就是"硅樹脂$與"環

氧樹脂$分別與具體實施例中列出的各種發光材料之間的全部

排列組合( 根據本專利母案説明書的記載!雖然其僅僅舉出少

量發光材料與可選基體組合的實施例!但是該説明書明確指出

不同發光材料與不 同可選基體可以進行合理的組合!况且,專

利法- 從未要求説明書必須一一列出所有可能存在的實施例!

應當允許專利申請人進行適度的概括( 因此!本領域技術人員

可 以直接地.毫無疑義地導出)摻有稀土元素 的正硅酸鹽被 摻

入硅樹脂基體是本專利母案説明書所披露的技術方案(

馬庫什權利要求的藥效實驗數據應當消除本領域技術人

員對藥效眞實性的合理懷疑

在本領域技術人員根據現有技術無法直接確認要求保護

的馬庫什化合物中至少 有一部分化合物具有特定藥 效 的 情 况

下!本領域技術人員可能會對要求保護的馬庫什化合物中至少

有一部分化合物具有特定藥效提出合理懷疑( 爲了滿足説明書

公開充分的要求!説明書應當記載相應實 驗數據!使本領 域 技

術人員不會合理懷疑 要求保護的馬庫什化合物中至少 有 一 部

分化合物具有特定藥效( 能夠消除本領域技術人員合理懷疑的

相應實驗數據!應當是足以證明發明人在申請日之前實際上對

要求保護的至少一 個具體化合物具有特定藥效進行 了 實 驗 確

認!並且能夠使本領域技術人員事後驗證該實驗是否眞實的實

驗數據( 否則!本領域技術人員可能會合理懷疑發明人在説明

書中對藥效的記載是不眞實的!應當認定爲不符合,專利法-第

二十六條第三款(

在阿雷生物藥品公司訴專利複 審 委 員 會 發 明 專 利 申 請 駁

回複審行政糾紛案 - 中! 阿雷公司向國家知識産權局提出名稱

爲 &作爲 45667 型受體酪氨酸激酶抑制劑用於治療增殖性疾

病的 89"苯基"喹唑啉"9"胺衍生物和相關化合物$ 的發明專利

申請!國家知識産權局 與一審法院均認爲!本申請説明 書 中 沒

有針對權利要求 + 所述的具體化合物客觀.清楚地描述具體試

驗結果!所屬領域技術人員無法確定權利要求 + 請求保護的多

種具體化合物是否能夠具有激酶抑制活性!更無法推測出所述

化合物是否具有所述的多種醫藥用途!因此本申請説明書未對

發明作出清楚.完整的説明!不符合,專利法-第二十六條第 三

款的規定(

二審法院認爲!本申請説明書中的實 施 例 中!沒 有 清 楚 記

載 &本發明的化合物的 7:;< 從小於 +=/ 到 )<>/$.&本發明

的化合物在這個試驗中具有低於 +!/ 的 7:;<$ 的結論是由哪

一個或哪些具體化合物得到的!也沒有針對要求保護的任何一

個具體化合物客觀.清楚地描述具體試 驗過程和結果!因 此 不

能證明發明人在申 請日之前確認了要求保護的化合 物 中 至 少

一個具體化合物具有激酶抑制活性!發明人對要求保護的化合

物具有激酶抑制活性作出了創造性的技術貢獻!本領域技術人

員有合理理由懷疑要求保護的化合物並不具有激酶抑制活性!

説明書中記 載的相應藥效數據有可能是不眞實的!因 此!在 説

明書基礎上本領域技術人員不能 實現要求保護的 技 術 方 案 的

相應技術效果!本申請説明書對技術效果沒有公開充分(

如果現有技術中的技術方案落 入 訴 爭 技 術 方 案 的 保 護 範

圍!則訴爭技術方案不具備新穎性

專利侵權判定方法可以用於進行新穎性判斷!因爲是否具

備新穎性可以換一個角度來解讀)如果作爲現有技術的技術方

案落入了訴爭技術方案的保護範圍!就意味着訴爭技術方案將

現有技術納入了保護範圍!而將現有技術納入保護範圍的技術
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方案是不應當得到專利權保護的!是不具備新穎性的" 因此!專

利侵權的判定方法可以用於判斷訴爭的 技術方案是否 具 備 新

穎性" 這種方法的基本思路是!如果現有技術中的技術方案具

備訴爭方案的全部技術特徵! 落入訴爭技術方案的保護範圍!

則訴爭技術方案不具備新穎性" 如果訴爭技術方案不具有現有

技術的技術方案的全部技術特徵!或者説現有技術中的技術方

案比訴爭專利的技術方案的技術特徵更多!則不能認爲多出來

的技術特徵構成二者的區別技術特徵 因而認定訴爭專 利 的 技

術方案具備新穎性"

在中興通訊股份有限公司訴專利複審委員會及交互數字

技術公司發明專利權無效行政糾紛案 ! 中! 交互公司是名稱爲

#用於 碼分多 址$"#$%%通 信 系 統 的 自 動 功 率 控 制 系 統 &的 發

明專利的專利權人!中興公司請求宣吿本專利無效" 專利複審

委員會和一審法院均認爲!本專利符合’專利法(第二十二條第

二款)第二十二條第三款)第二十六條第 三款)’專利法實施細

則(第二十條第一款等規定!並決定維持本專利權有效*

二審法院認爲!專利複審委員會之所以認爲本專利權利要

求 & 具備新穎性!實質上是採用了反向對比 方法!將對比文件

中多出來的技術特徵即 #在使用不相關的碼進行解 擴 前 進 行

’( 碼解擴& 並不能作爲本專利權利要求 & 不同於對比文件的

區別技術特徵* 專利複審委員會的認定是錯誤的!主要理由是+

第一!沒有限定不等於排除在外* 本專利權利要求 & 並沒有排

除在用不相關的碼解擴之前用 ’( 碼進行解擴! 本領域技術人

員閲讀 本專利説明書之後!也不能直接地,毫無疑 義地確定使

用-不相關的碼&解擴的信號不會經過 ’( 碼解擴!因此!本專利

權利要求 & 可能 包 含 在 用 不 相 關 的 碼 解 擴 之 前 用 ’( 碼 進 行

解擴的情形" 第二!即使區別在於有具體限定!也不構成區別特

徵"本案中!數字交互公司在二審程序中認爲本專利權利要求 &

不具有 ’( 碼解擴 的 技 術 特 徵!因 此-’( 碼 解 擴&構 成 區 別 技

術特徵!正是基於前述的反向比較得出的結論!應當不予支持"

!"# 外觀設計可以成爲外觀設計專利權的授權客體!但必

須指明哪些部分是通電圖案

)*+ 外觀設計屬於’專利法(第二條第四款規定的外觀設

計專利授權客體"在’專利法(允許給 )*+ 外觀設計授予專利權

的前提下!專利複審委員會不能依據第 ,- 號令修改之前的’專

利審查指南 ./&/( 拒絶給 )*+ 外觀設計授予外觀設 計專利"

’專利審查指南(僅是部門行政規章而非法律或行政法規!人民

法院在判斷包 含通電圖案的外觀設計是否屬於我國 外 觀 設 計

專利授權客體時!仍應以’專利法(第二條第四款的規定爲基礎

進行考察" 儘管’專利審查指南(規定-産品通電後顯示的圖案&

屬於不授予外觀設計專利權的情形!但結合’專利法(第二條第

四款及上述分析可知!該規定也不應被擴大解釋爲只要是包含

了産品通電後所顯示圖案的外觀設計申請!均應被排除在授予

外觀設計專利權的範圍之外" 換言之!産品通電後顯示的圖案

並非全部不能享有外觀設計專利權保護!若産品通電後顯示的

圖形用戶界面屬於産品整體外觀設計的一部分!或産品整體外

觀設計包括了圖形用戶界面!則由於此種外觀設計專利申請實

質上仍屬於對 産品整體外觀所進行的設計!不應以不符 合’專

利法(第二條第四款規定爲由而被駁回"

在蘋果公司訴專利複審委員會 外 觀 設 計 專 利 申 請 駁 回 複

審行政糾紛案 0 中!蘋果公司向國家知識産權局提出名稱爲-便

攜式 顯示設備$帶圖形用戶界面%&的外觀設計專 利申請!國 家

知識産權局原審查部門駁回了本申請" 專利複審委員會認爲本

申 請 屬 於 我 國’專 利 審 查 指 南(規 定 的-産 品 通 電 後 顯 示 的 圖

案!例如電子錶盤顯示的圖案!手機顯示屛上顯示的圖案)軟件

界面等&不授予外觀設計專利權的情形!因此本申請不符合’專

利法(第二條第四款的規定!並決定維持國家知識産權 局 對 本

申請的駁回決定" 一審法院認爲!根據’專利法(第二條第四款

的規定!包括圖形用戶界面的産品外觀設計能夠成爲我國外觀

設計專利權的客體!故專利複審委員會應應結合相關授權要件

重新進行審查!因此!判決撤銷第 !101, 號決定!判令專利複審

委員會就本申請重新作出複審請求審查決定"

二審法院認爲!雖然産品整體外觀設計包括了通電後才能

顯示的圖形用戶界面可以成爲外觀設計專利權的客體!但爲了

便於準確確定外觀設計的內容!專利申請人應當在圖片或照片

中!或者在簡要説明中!通過恰當的方式指明圖片或照 片 中 的

哪些部分屬於通電後才能顯示的圖案" 本案中!蘋果公司並沒

有明確指出本申請的圖 片或照片中的哪些部分是 通 電 後 才 能

顯示的圖案!雖然專利複審委員會和蘋果公司在訴訟程序中對

哪些部分是通電後才能顯示的圖案沒有爭議!但外觀設計專利
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權具有公示性!僅僅是國家知識産權局和專利申請人知道哪些

部分是通電後才能顯示的圖案!並不足以使相關的公衆也清楚

地知道圖片或照片中的哪些部分是通電後才能顯示的圖案!因

此專利複審委員會應當在重新審理過程中注意此問題"

機械領域産品專利權利要求中!包含有"的解釋

根據#審查指南$的規定!權利要求中出現%包含有&的文字

表述!一般應當認定其爲開放式權利要求!但亦不能過於絶對’

機械!而應當結合權利要求書’説明書及有關附圖的具體語境!

來明確其所表達的眞實含義!並確定權利要求的保護範圍"

在泰安市金山橡膠工業有限公司(簡稱金山公司)訴專利

複審委員會及平陸康樂橡 塑科技開發有限公司 (簡 稱 康 樂 公

司)發明專利權無效行政糾紛案 ! 中!涉案專利爲%一種自動化

橡膠粉塑化工藝及其裝置&的發明專利!專利權人是金山公司!

授權公吿的權利要求 " 爲%一種用於權利要求 # 所述的自動化

橡膠粉塑化方法的裝置!其特徵是*包含有攪拌裝置$#%’上料裝

置$"%’熱反應裝置$&%和冷卻裝置$’%!熱反應裝置$&%設置有加熱

裝置$(%!冷卻裝置$’%設置有冷卻裝置$!%!攪拌裝置$#%的出料口

與上料裝置$"%的進料口連通!上料 裝 置$"%的 出 料 口 與 熱 反 應

裝置$&%的進料口連通!熱反應 裝置$&%的出料口與冷卻裝置$’%

進料口連通+ &康樂公司針對包括權利要求 " 在內的涉案專利

權提出無效宣吿請求+ 針對金山公司認爲 %本專利權利要求 "

的裝置比證據 # 的裝置在結構上更簡化!所以具有良好的技術

效果&的意見!專利複審委員會認爲*本專利權利要求 " 採用開

放式撰寫方式!即%包含,,&而非%由,,組成&!也就是説!只

要包含有攪 拌裝置’上料裝置’熱反應裝置及冷卻裝 置及這 四

個裝置之間的連接關係的所有技術方案均在本專利權利要求 "

的保護範 圍內!因此金山公司的該主張不能成立!專 利複審 委

員會遂宣吿權利要求 " 無效+ 一審法院同意專利複審委員會的

認定!判決維持被訴決定+

二審法院認爲!權利要求 " 中雖然出現了%包含有&的文字

表述!但從該權利要求的文字記載的語境 來理解!其技術 方 案

是由攪拌裝置’上料裝 置’加熱裝置’冷卻裝置四個裝置構成!

攪拌裝置的出料口與上料裝置的進料口連通!上料裝置的出料

口與熱反應裝置的進料口連通!熱反應裝置的出料口與冷卻裝

置的進料口連通+ 根據説明書和附圖!亦能確定權利要求 " 的

技術方案由攪拌裝置’上料裝置’加熱裝置’冷卻裝置四個裝置

構成!各個裝置逐個互相連通+ 因此!不能因爲權利要求 " 中的

%包含有&的表述而簡單認定其爲開放式權利要求!專利複審委

員會和原審法院相關認定脫離了具體的語境!缺乏事實和法律

依據+

經查證屬實的電子證據可以採信

專利無效宣吿程序是專利公吿 授 權 後 依 當 事 人 請 求 而 啓

動的且通常爲雙方當事人參加的程序!專利複審委員會在無效

宣吿程序中依當事人申請居中裁判+ 電子證據屬於法定的獨立

證據類型!在外觀設計專利無效訴訟中!經 查證屬於涉 案 專 利

申請日之前公開且能 夠清楚完整地反映出設計要素 的 電 子 證

據應當依法採信!該電子證據中在先公開的設計可以作爲評價

涉案外觀設計專利是否具有新穎性’創造性的對比設計+

在吳樹祥訴專利複審委員會及 董 健 飛 外 觀 設 計 專 利 權 無

效 行 政 糾 紛 案 ) 中 ! 本 專 利 係 董 健 飛 爲 專 利 權 人 的 第

"*#*&*(*!#*&+, 號%水晶燙鑽模(()&的外觀設計專利!其申請

日爲 "*#* 年 - 月 ) 日!授權公吿日爲 "*## 年 ’ 月 ! 日!吳樹

祥以本專利不符合-專利法$第二十三條規定爲由!請求專利複

審委員會宣吿本專利無效+吳樹祥提交了如下主要證據*附件 #

爲 第 "’!# 號 公 證 書 複 印 件 共 #) 頁 + 附 件 # 的 公 證 時 間 爲

"*#" 年 , 月 #’ 日! 係對世界工廠網網站所作的公證+ 附件 #

所附的第 ) 頁附件網頁有%批發燙鑽模具&的字樣!下面有一燙

鑽模具的照片!顯示的發佈時間爲 "*#* 年 , 月 #! 日+ 附件 #

所附的第 #* 頁附件的網頁有%批發燙鑽模具&的字樣!下 面有

一燙鑽模具的照片!顯示的發佈時間爲 "*#* 年 & 月 , 日+附件

" 爲上海西芝信息技術有限公司 "*#" 年 , 月 "- 日給 浙江省

金華市中級人民法院出具的覆函!載明*我公司運營的 世 界 工

廠網中文站係信息服務平台!用戶信息均由用戶自行發佈+ 附

件 & 爲第 "(") 號公證書複印件共 "! 頁! 其公證時間爲 "*#"

年 , 月 #) 日!係對阿里巴巴網站所作的公證+ 進入登陸網頁!

選擇該網頁上%阿里巴巴會員&!在出現的%帳號&文本輸入框內

輸入%./01/2&!%密碼&以及%驗證碼&文本輸入框內輸入相應的密

碼’驗證碼!點擊登陸按鈕!進入相關網頁並打印+ 附件 & 所附

第 #) 頁%我的相冊&中有 三張網頁鏈接圖片!均爲燙鑽模具的

照片+ 第 "(") 號公證書記載!公證員嘗試對該三幅照片進行編
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輯!但網頁均顯示未開通該應用!暫時無法使用編輯功能" 附件

! 爲杭州阿里巴巴廣吿有限公司 "#$" 年 % 月 "" 日給 浙江省

金華市中級人民法院出具的覆函!載明#阿里巴巴中文站用 戶

$蘭溪市機器製造廠%&用戶 &’#()*+),’ 三張涉案圖片的具體發

佈 時 間 回 覆 如 下 # 圖 片 &’ 爲 $!-./-0/%($!-./-%/1(

$!-./$"$1 的 三 張 圖 片 的 創 建 時 間 均 爲 "-$- 年 / 月 "" 日)

另外需要説明的是#我公司運營的阿里巴巴中文站係信息服務

平台!用戶信息均由用戶自行發佈* 專利複審委員會認爲!互聯

網中的網頁信息具有可編輯性!現有的證據旣不能證明上述公

證書中下載的網頁首次生成時具有的內容!也不能排除該網頁

在被下載之前已經過修改的可能性* 因此!吳樹祥所指認的網

頁上的産品圖片並不必然在上述日期就已經上傳* 附件 $ 和附

件 " 不足以證明吳樹祥指認的圖片在本專 利申請日之前公開

發佈的事實* 吳樹祥指認的圖片存儲在特定的用戶可以訪問的

目録中!並沒有向社會公開* 因此吳樹祥所指認的網頁上的産

品圖片並沒有構成本專利申請日之前的現有設計* 一審法院認

爲!吳樹祥提交的證據可以證明本專利不符合+專利法,第二十

三條規定*

二審法院認爲!附件 $-1 係電子數據證據!屬於法定的獨

立證據類型!經查證屬實的電子數據證據可以作爲直接證據單

獨認定案件事實* 附件 $ 第 / 頁顯示的燙鑽模具圖片發佈時間

爲 "-$- 年 % 月 $2 日!第 $- 頁顯示的燙鑽模具圖片發佈時間

爲 "-$- 年 1 月 % 日!均早於本專利申請日 "-$- 年 . 月 / 日.

附件 1 第 $/ 頁涉及的三張圖片的發佈時間爲 "-$- 年 / 月 ""

日! 亦早於本專利申請日 "-$- 年 . 月 / 日* 附件 $-1 均經公

證機構以公證的形式取得! 其證明效力高於其他種類證據!在

無相反證據足以推翻上述證據的情况下!可以確認附件 $-1 圖

片的公開時間早於本專利申請日* 董健飛雖主張附件 $-1 中圖

片創建時間不等於發佈時間! 但並未提交 相應的證 據 加 以 佐

證!附件 "-! 中世界工廠和阿里巴巴網站經營者出具的證明均

認可用戶信息均由用戶自行發佈! 根據優勢證據的採信規則!

可以認定上述圖片在網站 上創建的時間即爲向社會公 衆 公 開

的時間* 因此!綜合吳樹祥提供的圖片形成-存儲-傳送的情况!

附件 $-1 足以證明本專利在申請日前已經被公開* 吳樹祥作爲

無效請求人向專利複審委員會提交了附件 $-1! 其已經完成初

步舉證責任!董健飛主張附件 $-1 被修改-編輯!應由董健飛承

擔相應的舉證責任! 不宜由專利複審委員會依職權進行認定*

而本案 中專利複審委員會在董健飛未提供反證 的情况 下 逕 直

認定互聯網中的網頁信息具有可編輯性!在案證據旣不能證明

公證書中下載的網頁首次生成時具有的內容!也不能排除上述

網頁在被下載之前已經過修改的可能性!該種認定證據的方式

顯然已經偏離了居中裁判的角色定位*

專利複審委員會在駁回複審程序中依職權審查!明顯實質

性缺陷"應以其先行審查駁回理由爲原則

+審查指南, 規定#/複審程序是因申請人對駁回決定不服

而啓動的救濟程序!同時也是專利審批程序的延續* 因此!一方

面!專利複審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據

進行審查!不承擔對專利申請全面審查的義務.另一方面!爲了

提高授權專利的質量!避免不合理地延長 審批程序!專利 複 審

委員會可以依職權對 駁回決定未提及的明顯實質性缺 陷 進 行

審查* %據此!在發明專利申請駁回複審程序中!對於駁回決定

未提及的明顯實質性缺陷!專利複審委員會可以依職權進行審

查* 儘管這在一定程度上犧牲了申請人申請複審的程序正義!

但鑒於專利複審委員會審查的是/明顯實質性缺陷%!並從糾紛

的實質性解決及兼顧公正與效率的目標出發!在一定程度上可

以容忍專利複審委員 會在發明專利申請駁回複審程序 中 依 職

權審查/駁回決定未提及的明顯實質性缺陷%* 但是!對專利複

審委員會依職權審查的容忍通常也應僅僅限於/駁回決定未提

及的明顯實質性缺陷%* 如果涉及駁回決定已經提及的缺陷!無

論其是否屬於/明顯實質性缺陷%!專利複審委員會在駁回複審

程序中均可予以審查* 同樣!如果駁回決定未提及的缺陷不屬

於/明顯實質性缺陷%!則不屬於專利複審委員會依職權審查的

範圍* 而且!專利複審委員會在依職權審查時應當履行聽證原

則!確保申請人陳述意見的權利和機會* 但必須指出的是!至於

什麽是/駁回決定未指出的明顯實質性缺陷%!+審查指南,未予

明確規定* 發明專利申請審查實踐中!儘管專利複審委員會審

查/駁回決定未指出的明顯實質性缺陷%確有一定的合理性!但

專利複審委員會確有濫用 /駁回決定未指出的明 顯 實 質 性 缺

陷%之嫌!這主要表現在專利複審委員會在未審查 複審請求 的

基礎上直接以駁回決定未提 及的理由作出維持駁回 決 定 的 情
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形越來越多!同時專利複審委員會解釋"駁 回決定未指出 的 明

顯實質性缺陷#的隨意 性越來越大!專利複審委員會任意 變 更

駁回決定的理由幾乎都被解釋爲"駁回決定未指出的明顯實質

性缺陷$% 在這種情况下!應當從嚴解釋"駁回決定未指出的明

顯實質性缺陷$! 而且專利複審委員會一般應當在審查複審請

求並認定申請人的複審請 求不能成立後!才可以審查"駁 回 決

定未指出的明顯實質性缺陷$%

在弗雷森紐斯醫療護理德國有限責任公司&簡稱弗雷森紐

斯公司’發明專利申請駁回複審行政糾紛案 ! 中!本申請係弗雷

森紐斯公司於 "##$ 年 %" 月 "% 日提出的名稱爲(確定病人水

合和&或營養狀况的方法和裝置$的發明專利申請!共 %’ 項權利

要求% 國家知識産權局經審查決定駁回本申請!其理由是(本申

請權利要求 %!! 屬於)專利 法*第二十五 條 第 一 款 第&三’項 的

情形+權利要求 ),%% 不符合)專利法*第二十二條第二款有 關

新穎性的規定+權利要求 %#,%"!%’ 不符合)專利法*第二十 二

條第三款有關創造性的規定% 弗雷森紐斯公司不服上述駁回決

定並向專利複審委員會提出複審請求!同時提交了權利要求書

的全文修改替換頁!其中刪除了權利要求 %!!!並對其他權利要

求進行了重新編號% 專利複審委員會認爲! 本申請權利要求 %

的技術方案得不到説明書的支持!不符合)專利法*第二十六條

第四款 的規定!決定-維持國家知識産權局對本申 請作出的 駁

回決定% 一審法院判決維持了被訴決定%

二審法院認爲!對於發明專利申請!國務院專利行政部門

經初步審查合格後!應根據申請人的申請或者依職權進行實質

審查並作出審查決定% 申請人對國務院專利行政部門的實質審

查決定不服的!可以依法申請複審!專利複 審委員會應當 對 申

請人提出的複審請求進行審查% 在專利駁回複審程序中應正確

處理請求審查原則和依職權審查例外的關係% 雖然)審查指南*

同時規定了請求原則和依職權審查原則! 但必須指出的是!在

堅持請求審查原則的基礎上!依職權審查從來都不應當是發明

專利駁回複審的審查原則!它最多只是請求原則的例外或者補

充% 本案中!駁回決定針對本申請原權利要求 )&即修改後的權

利要求 %’!認定其不符合)專利法*第二十二條第二款有關新穎

性的規定! 專利權人弗雷森紐斯公司遂針對駁回決定的理由!

以本申請原權利要求 )&即修改後的權利要求 %’具備新穎性等

理由申請複審% 而專利複審委員會在其駁回複審決定中未針對

弗雷森紐斯公司的複審請求進行審查!逕直認定本申請原權利

要求 )&即修改後的權利要求 %’是否符合)專利法*第二十六條

第四款規定% 因此!無論涉及)專利法*第二十六條第四款規定

是否屬於明顯實質性缺陷!專利複審委員會在沒有審查專利權

人複審請求的基礎上認定本申請權利要求 % 不符合 )專利法*

第二十六條第四款規定的程序違法*本院依法予以糾正% 况且!

新穎性的審查相應引入對比文件!而涉及)專利法*第二十六條

第四款規定的審查僅需要審查專利文件!而且沒有證據證明涉

及)專利法*第二十六條第四款規定的審查必然優先 於涉 及 新

穎性的審查!或者説沒有證據證明發明專利申請審查程序中如

果審查到發明專利申請是否具備新穎性!就必然意味着該發明

專利申請經審查符合)專利法*第二十六條第四款規定% 因此!

專利複審委 員會認定從本申請不具備新穎性的駁回 理 由 變 更

到本申請不符合)專利法*第二十 六條第四款規定的駁 回 複 審

理由屬於"駁回決定未指出的明顯實質性缺陷$缺乏法律依據%

同時!本申請權利要求 % 記載的技術方案在説明書中已經有清

楚的記載!本 申請權利要求 % 能夠得到説明書的支持!專 利複

審委員會認定本申請權利要求 % 的技 術方案得不到説明書 的

支持!故不符合)專利法*第二十六條第四款規定缺乏依據% 二

審法院遂改判撤銷原審判決被訴決定!判決專利複審委員會重

新作出審查決定%

關於專利權無效審查中的依請 求 審 查 原 則 與 依 職 權 審 查

例外的認定

專利權本質上是私權!專利複審委員會在專利權無效宣吿

程序中應當遵循依請求審查原則!即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% 在上述依請求審查

原則之外還存在依職權審查的例外!如請求人請求宣吿無效的

專利有多個權利要求且這些權利要求之間存在從屬關係!但請

求人僅請求宣吿從屬權利要求無效!而未以同樣的理由請求宣

吿被從屬權利要求引用的權利要求無效時!如果不引入同樣的

無效宣吿理由審查被引用的權利要求是否應被宣吿無效!可能

無法得出正確的審查結論!此時專利複審委員會可以依職權引

入同樣的無效宣吿理由審查被引 用的權利要求是 否 應 被 宣 吿
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無效! 但需要注意的是"專利複審委員會不得主動開啓專利權

無效審查程序" 依請求 審查是專利權無效宣吿審 查 程 序 的 原

則" 依職權審查從來都不是專利權無效宣吿審查程序的原則"

它只是依請求審查原則的例外! 而且"專利複審委員會在依職

權審查時應當履行聽證原則"確保專利權人與請求人都有陳述

意見的權利和機會!

在寧波康福特健身器械有限公司#簡稱康福特公司$訴專

利複審委員會及上海榮泰健身科技發展有限公司#簡稱榮泰公

司$ 實用新型專利權無效行政糾紛案 ! 中" 康福特公司擁有第

"#$$"%"&"’%()& 號名稱爲%椅子型按摩機&的實 用 新 型 專 利"

榮泰公司請求專利複審委員會宣吿本專利全部無效’ 榮泰公司

在口頭審理程序中明確其無效理由( 範圍及使用的證據爲)本

專利權利要求 $("(&!* 不符合*專利法+第 二 十 二 條 第 二 款 的

規定,權利要求 +(&(, 不符合*專利法+第二十二條第三款的規

定"其中使用證據 " 與證據 + 的結合來評述權利要求 +(& 的創

造性"使用證據 "(證據 & 和公知常識的結合來評述權利要求 ,

的創造性,權利要求 ’ 不符合*專利法+第二十六條第四款的規

定,説明書不符合*專利法+第二十六條第三款的規定’ 專利複

審委員會認爲本專利權利要求 $ 具有新穎性"同時基於權利要

求 "(&(’(* 引用了權利要求 $"故權利要求 "(&(’(* 具有新穎

性"並決定)宣吿本專利權利要求 $!* 無效"在權利要求 , 的基

礎上維持本專利繼續有效’ 一審法院認爲"專利複審委員會依

職權審查本專利權利要求 "(’(* 的創造性缺乏法律依據"權利

要求 $(+(& 不具備*專利法+第二十二條第三款規定的創造性"

故判決撤銷被訴決定"專利複審委員會重新作出審查決定’ 專

利複審委員會不服原審判決並提出上訴’

二審法院認爲"榮泰公司主張本專利權利要求 $("(&(’(*

不具有新穎性"權利要求 +(&(, 不具有創造性’ 從第 "$%’! 號

決定的內容看"在審查本專利權利要求 $("(&(’(* 是否具有新

穎性時"專利複審委員會僅審查了本專利權利要求 $ 具有新穎

性"在此基礎上僅僅是基於權利要求 "(&(’(* 引用了權利要求

$"就直接得出了權利要求 "(&(’(* 具有新穎性的審查結論’ 這

就是説"專利複審委員會在第 "$%’! 號決定中並未認定本專利

權利要求 "(’(* 的附加技術特徵已被證據 " 公開’ 專利複審委

員會有關其已經認定本專利權利要求 "(’(* 的 附加技術特徵

被證據 " 公開的主張與事實不符’ 在此基礎上"專利複審委員

會審查本專利權利要求 "(’(* 的創造性違反了依請求審查原

則"且不屬於專利複審委員會依職權審查的範圍’ 因此"原審法

院認定專利複審委員會審查本專利權利 要求 "(’(* 的創造性

違反法定程序是正確的’

全面覆蓋原則在等同侵權中的適用

發明或者實用新型專利權的保 護 範 圍 是 由 前 序 部 分 記 載

的技術特徵和特徵部分記載的技術特徵共同決定的"而不是僅

僅由特徵部分記載的技術特徵決定的"這是因爲發明或者實用

新型專利權必須記載完整而且是可實施的技術方案- 而缺少獨

立權利要求前序部分的技術方案不是一項完整的技術方案’ 專

利侵權判定應當堅持%全面覆蓋原則&"即判定被訴侵權技術方

案是否落入專利權的保護範圍"應當審查權利人主張的權利要

求所記載的全部技術特徵"並以權利要求中記載的全部技術特

徵與被訴侵權技術方案所對應的全部技術特徵逐一進行比較’

%全面覆蓋原則&不僅適用於相同侵權"也適用於等同侵權’ 在

等同侵權判定中"如果被訴侵權産品的技術特徵與權利要求記

載的全部技術特徵相比"缺少權利要求記載的一個或一個以上

的技術特徵"或者有一個或一個以上技術特徵不相同也不等同

的"都應當認定沒有落入專利權的保護範圍’

在徐光訴北京五彩靜宏商貿中心(河北樂的電動車有限公

司侵犯發明專利權糾紛案 .% 中" 徐光係第 /0"%%!$%$+$$’()$

號名稱爲%摺叠三輪車&的發明專利權人"涉案專利權權利要求

$ 爲)%摺叠 三輪車"它包括前臉(主 梁(拉 桿(底 盤(座 椅 面(挂

鈎(座椅靠背(叉形臂(踏板(連桿(快拆(車把 在內的三輪車本

體"其特徵在於)所述前臉上端與拉桿前端絞接"拉桿後端與底

盤前端絞接"前臉下端與主梁前端絞接"主梁與底盤交叉絞接"

形成前四邊形"主梁後端與 座椅面下部絞接"座椅面前 端 設 置

挂鈎"座椅面後端與座椅靠背絞接"座椅靠背下 端與底盤 後 端

絞接"形成後四邊形"挂鈎挂 住主梁"後四邊形轉化爲三角形"

主梁與底盤交叉絞接作用下" 前四邊形同時轉化爲三角形"實

現三輪車的展開" 打開挂鈎時前後兩個三角形轉爲四邊形"利

用四邊形的活動性實現三輪車的摺叠,所述叉形臂上端與前臉

焊接"叉形臂下端與踏板前端絞接"踏板後端與連桿下端絞接"

連桿上端與座椅面下部絞接"實現了踏板摺叠’ &

專題文章 *中國專利與商標+ "#$’ 年第 + 期!"



本案爭議焦點在於判斷被控侵權産品中的!緊固件"與涉

案專利中的!快拆"是否構成等同# 專利權人在訴訟中認可被控

侵權産品沒有!快拆"$但認爲其中的!緊固件"與!快拆"的作用

相同$構成等同技術方案# 一審法院認爲$本專利的發明目的在

於通過前後兩個四邊形與三角形的轉換$ 實現三輪車的摺叠#

將被控侵權産品與本 專利對比可知$與本專利相比$被控 侵 權

産品沒有!快拆"# 根據本專利説明書的記載$!快拆"的作用是

爲了實現車把與前輪的相對轉動$ 使車把與前輪能在 !" 度角

和 " 度角之間 切換$實現摺叠$且無需藉助其他工具即能 徒手

完成上述操作$較爲快捷%方便# 被控侵權産品的!緊固件"所起

的作用是固定車把立柱與前叉立柱$雖然其也能實現調節角度

的作用$但必須藉助 工具才能完成$故被控侵權産品相對於 本

專利實質上構成一種變劣技術方案$其採用的技術手段和達到

的效果均不相同# 因此$被控侵權産品的!緊固件"與本專利的

!快拆"未構成等同的技術方案$未落入本專利的保護範圍#

二 審 法 院 認 爲$等 同 侵 權 係!全 面 覆 蓋 原 則"下 的 等 同 侵

權$被控侵權技術方案是否因缺少某專利技術特徵而導致技術

功能或效果的變劣$並不是等同侵權判定應當考慮的因素# 本

案被控侵權技術方案中的!緊固件"與本專利!快拆"相比$前者

採取兩個內六角螺栓作爲緊固方法$通過內六角扳手等專業工

具固定和拆卸$而後者可以徒手 拆卸&前者是爲了箍住車 把 立

柱與前叉立 柱$使兩者加以固定$後者是爲了實現車把 與前 輪

能在 !" 度角和 " 度角之間的自由切換& 前者係在安裝過程中

爲確保車輛正常使用一次性固定好$在平時車輛摺叠及展開過

程中不需要再次調整$而後者係在車輛摺叠與展開過程中便於

調整車把與車 輪的角度# 因此$!緊固件"與!快拆"在手段%功

能%效果上不構成等同特徵# 被控侵權技術方案沒有落入專利

權的保護範圍# !

!撰稿"劉曉軍 審稿"楊柏勇#

! 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 % 月 & 日作出的’"#!$(高行終字

第 )*" 號行政判決書!合議庭"劉曉軍$袁相軍$馬軍%承辦法官劉曉

軍&及北京市第一中級人民法院’"#!)&一中知行初字第 "+"# 號行

政判決(

" 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 * 月 !* 日作出的!"#!)&高行終

字第 "$#, 號行政判決書!合議庭成員"岑宏宇$劉慶輝$焦彥%承辦

法官焦彥&及北京市第一中級人民法院!"#!)&一中知行初字第 !",&

號行政判決(

) 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 , 月 "! 日作出的!"#!)&高行終

字第 "!,! 號行政判決書!合議庭"劉輝$石必勝$陶鈞%承辦法官石

必勝&和北京市第一中級人民法院!"#!)&一中知行初字第 !)%* 號

行政判決書(

$ 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 !" 月 !+ 日 作 出 的!"#!$&高 行

終字第 !!*# 號行政判決書!合議庭"劉輝$石必勝$陶鈞%承辦法官

石必勝&和 北 京 市第 一 中 級 人 民 法 院!"#!)&一 中 知 行 初 字 第 ))*%

號行政判決書(

% 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 !" 月 !& 日 作 出 的!"#!$&高 行

!知&終字第 "*!% 號行政判決書!合議庭"潘偉$石必勝$孔慶兵%承

辦法官石必勝&和北京市第一中級人民法院!"#!)&一中知行初字第

),&# 號行政判決書(

& 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 !! 月 " 日作出的!"#!$&高行終

字第 **, 號行政判決書!合議庭"岑宏宇$劉慶輝$焦彥%承辦法官劉

慶輝&和北京市第一中級人民法院!"#!)&一中知行初字第 !"&& 號

行政判決書(

, 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 !# 月 "# 日 作 出 的!"#!$&高 行

終字第 !$#* 號行政判決!合議庭"劉曉軍$袁相軍$王軍%承辦法官

袁相軍&和北京市第一中級人民法院!"#!)&一中行初字第 ")#, 號

行政判決(

* 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 !# 月 !! 日作出的-"#!).高行終

字第 +#" 號行政判決書!合議庭"劉曉軍$袁相軍$馬軍%承辦法官劉

曉軍&及北京市第一中級人民法院!"#!!&一中知行初字第 "!&! 號

行政判決(

+ 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 $ 月 !, 日作出的-"#!$.高行終

字第 !!)% 號行政判決書!合議庭"劉曉軍$袁相軍$馬軍%承辦法官

劉曉軍&及北京市第一中級人民法院!"#!)&一中知行初字第 "***

號行政判決(

!# 參見北京市高級人民法院 "#!$ 年 % 月 ") 日作出的!"#!$&高民終

字第 *"$ 號民事判決!合議庭"劉曉軍$袁相軍$馬軍%承辦法官袁相

軍&和北京市第一中級人民法院!"#!)&一中民初字第 +!#* 號民事

判決(

!’中國專利與商標( !"#$ 年第 % 期 專題文章 !!


