
一、案情簡介

（2013）行提字第 21 號一案的實質審查過程中，專利權人將

權利要求 1、3 中“圓的螺栓孔”修改爲“圓形孔”，將權利要求 6

中“大致圓形孔”具體限定爲使用連接螺栓穿過的孔，將權利要

求 2 中的“模壓”修改爲“壓製”。專利複審委員會以上述修改超

範圍爲由宣告權利要求全部無效。在提審判决中，最高人民法

院認爲，權利要求 6 中“大致圓形孔”的修改並未超出原申請文

件記載的範圍，因此以此爲由撤銷了一、二審判决和複審委的决

定。提審判决主要從以下三個方面進行了論述：

1．《專利法》第33條的立法目的。

《專利法》第 33 條的目的在於實現先申請制下專利申請人

與社會公衆之間的利益平衡：一方面，允許專利申請人對其專利

申請文件進行修改和補正，以保证確有創造性的發明創造取得

專利權；另一方面，將專利申請人的修改權限制在申請日公開的

技術信息範圍内，以保護社會公衆對原專利申請文件的信賴利

益。《專利法》第 33 條中“原説明書和權利要求書記載的範圍”一

詞“應當理解爲原説明書和權利要求書所呈現的發明創造的全

部信息，是對發明創造的全部信息的固定。這既是先申請制度

的基石，也是專利申請進入後續階段的客觀基礎。原説明書和

權利要求書記載的範圍具體可以表現爲:原説明書及其附圖和權

利要求書以文字和圖形直接記載的内容、以及所屬領域普通技

術人員根據原説明書及其附圖和權利要求書能够確定的内容”。

2．涉案專利的修改情况。

首先，本案中“圓形孔”和“圓的螺栓孔”的含義，判决認爲二

者具有不同的技術含義，專利權人將權利要求 1、3 中“圓的螺栓

孔”修改爲“圓形孔”超出原申請文件記載的範圍；但是，權利要

求 6 通過附加技術特徵的限定，又將第二連接結構 8b 從權利要

求 1 的“圓形孔”實質上修改回到了原申請文本的“圓的螺栓

孔”。因此，權利要求 6 的修改並没有導致本領域普通技術人員

就 8b 看到的技術信息與原申請文本公開的技術信息有所不同，

因此，權利要求 6 的修改符合《專利法》第 33 條的規定。其次，

“模壓”和“壓製”的關係，判决認爲，在機械領域，模壓是指在壓

力加工過程中使用模具或者模具類似物進行加工，而壓製是指

用壓的方法進行製造，其並不必然涉及模具的使用，還包括鍛

壓、冲壓等技術手段。對本領域普通技術人員而言，壓製屬於模

壓的上位概念，兩者具有不同的技術含義。將“模壓”修改爲“壓

製”並不屬於從原申請文本中能够確定的内容。

3．應當考慮區分發明點與非發明點的修改。

判决認爲：“一項技術方案能够被授予獨佔性的專利權，是

因爲其對現有技術做出了實質性的貢獻。被授予的專利權的範

圍與該技術方案對現有技術的貢獻大小相當，這是專利制度的

合理性基礎”。“專利法第 33 條對專利申請文件的修改没有區分

‘發明點’和‘非發明點’而採取不同的標準，但是該條款的立法

本意之一是儘可能保证確有創造性的發明創造取得專利權，實

現專利申請人所獲得的權利與其技術貢獻相匹配。如果僅僅因

爲專利申請文件中‘非發明點’的修改超出原説明書和權利要求

書記載的範圍而無視整個發明創造對現有技術的貢獻，最終使

得確有創造性的發明創造難以取得專利權，專利申請人獲得的

利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應，不僅有違實質公平，

從最高人民法院（2013）行提字
第 21 號判决淺談“非發明點”修改

超範圍缺陷的挽救
⁃任曉蘭⁃
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也有悖於專利法第 33 條的立法本意，不利於創新激勵和科技發

展。因此，在現行法律框架和制度體系下，在維護專利法第 33

條標準的前提下，相關部門應當積極尋求相應的解决和救濟渠

道，在防止專利申請人獲得不正當的先申請利益的同時，積極挽

救具有技術創新價值的發明創造。”爲此，判决中提出了解决這

一問題的示例性方案，比如，“可以考慮通過在專利授權確權行

政審查過程中設置相應的回復程序，允許專利申請人和專利權

人放棄不符合專利法第 33 條的修改内容，將專利申請和授權文

本再修改回到申請日提交的原始文本狀態等程序性途徑予以解

决，避免確有創造性的發明創造因爲‘非發明點’的修改超出原

説明書和權利要求書記載的範圍而喪失其本應獲得的與其對現

有技術的貢獻相適應的專利權，以推動科技進步和創新，最大限

度地提昇科技支撑引領經濟社會發展的能力”。

二、案件評析

《專利法》第 33 條是近些年來在業界一直倍受争議的條款，

僅最高人民法院就在多個案件中對《專利法》第 33 條的立法目

的、法條含義以及法條理解等問題發表了其意見。從相關判决

看，即使在最高人民法院内部，對於判斷修改是否超範圍所適用

的標準也不完全相同。例如，在(2011)知行字第 17 號、（2011）

知行字第 62 號、（2011）知行字第 85 號和（2011）知行字第 54

號中，最高人民法院認可《專利審查指南》中所提及的“直接、毫

無疑義地確定”的審查標準，但在（2010）知行字第 53 號中，最高

人民法院提出了“直接、明確推導出且顯然易見”的判斷規則，到

2013 年，在（2013）行提字第 21 號中雖然重新回到“直接、能够

確定”的判斷標準上，但同時提出了需要區分“發明點”與“非發

明點”的修改的理論。

綜合以上判决中出現的相關觀點，筆者以爲，就修改超範圍

的判斷規則而言，主要需解决以下幾個方面的問題：（1）《專利

法》第 33 條的立法本意或目的；（2）“原説明書和權利要求記載

的範圍”的理解，即修改超範圍判斷基準上“確定論”與“支持論”

在法理上和實務操作上的可行性；（3）在修改超範圍判斷基準上

區分“發明點”與“非發明點”的修改是否可行或者存在哪些問

題；（4）是否有必要對授權後“非發明點”的修改設置特别的“回

復程序”來挽救因撰寫或答覆失誤造成的權利喪失。

1．《專利法》第33條的立法本意

如上文所述，最高人民法院已明確闡述《專利法》第 33 條的

立法本意。就該立法本意，在業界並不存在争議。真正存在争

議的，其實是對《專利法》第 33 條中“修改不得超出原説明書和

權利要求書記載的範圍”的理解。

2．“原説明書和權利要求記載的範圍”的理解

對於“原説明書和權利要求書記載的範圍”當如何理解，最

高人民法院的兩個不同判决表達了不同的認識。其中：在

（2010）知行字第 53 號案中，最高人民法院認爲，“原説明書和權

利要求書記載的範圍應該包括如下内容：一是原説明書及其附

圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的内容；二是所屬

領域普通技術人員通過綜合原説明書及其附圖和權利要求書可

以直接、明確推導出的内容。只要所推導出的内容對於所屬領

域普通技術人員是顯而易見的，就可認定該内容屬於原説明書

和權利要求書記載的範圍”。但是，在（2013）行提字第 21 號中，

最高人民法院却認爲，“‘原説明書和權利要求書記載的範圍’應

當理解爲原説明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信

息，是對發明創造的全部信息的固定，這既是先申請制度的基

石，也是專利申請進入後續階段的客觀基礎”，“‘原説明書和權

利要求書記載的範圍’具體可以表現爲:原説明書及其附圖和權

利要求書以文字和圖形直接記載的内容、以及所屬領域普通技

術人員根據原説明書及其附圖和權利要求書能够確定的内容”。

以上兩種不同的表述，雖然僅是措辭上的差别，但結合兩案

的具體案情，反映的却是兩種完全不同的觀點和價值取向。其

中，（2010）知行字第 53 號秉承的是“支持論”（以下簡稱觀點

1），即修改被允許的範圍輻射到本領域技術人員在原申請文件

基礎上能够顯而易見地“直接、明確推導”出的内容；而（2013）行

提字第 21 號則堅持“技術信息確定論”（以下簡稱觀點 2），即修

改被允許的範圍輻射的是本領域技術人員在原申請文件基礎上

能够“確定”的内容。這兩種觀點的异同可以用以下案例簡單予

以説明。

假設對於某一技術特徵，原申請文件記載了三種可選方式

a1、a2、a3。在審查過程中，審查員指出 a3 特徵不清楚，爲此申

請人僅修改該特徵，對其他特徵均未作修改，修改情况如下表所

《中國專利與商標》2016年第1期 專 利 25



示：

從上表分析可見，觀點 1 和觀點 2 就原申請文件隱含公開

内容的修改而言是完全一致的，二者的區别在於，觀點 1 允許修

改爲包括申請日時明顯的等同方式，而觀點 2 則不允許。這一

區别的實質其實在於針對以下兩項内容的態度：（1）申請日前明

顯的等同方式在侵權判定過程中是否能够適用等同原則將其納

入保護範圍？（2）申請人的撰寫失誤應當由誰來承擔不利後果？

理論上，等同原則的引入是爲了解决申請日後由於科技發

展所帶來的明顯等同方式的出現可能導致多年之前在申請日時

提出的專利技術方案無法得到有效保護的問題，並不是爲了挽

救申請人在撰寫申請文件時的失誤。原則上，申請人在撰寫申

請文件時，對於申請日前明顯的等同方式應當有充分的瞭解，應

當通過在申請文件中列舉，尤其是概括的方式將這些明顯的等

同方式納入專利保護範圍。如果申請人知道或應當知道在申請

日前存在這些明顯的等同方式，但没有將其明確記載入申請文

件中，似乎意味着申請人從主觀上並不想對其予以保護，此時，

與申請人將某些技術方案記載到説明書中但没有記載到權利要

求書中一樣，應當適用捐獻原則，認爲這些明顯的等同方式被申

請人捐獻給了全人類。這是業界針對等同原則適用的一種主流

觀點，即申請日前明顯的等同方式，在侵權判定過程中不能通過

適用等同原則再將其納入保護範圍。這也同時意味着，申請人

撰寫申請文件的失誤應當由其承擔不利後果，而不能通過在授

權後等同原則的適用加以補救。

按照這一理論，根據觀點 1 的規則，顯然會將那些因撰寫失

誤本不應當予以保護的方案通過修改專利文件重新納入到保護

範圍，而根據觀點 2 的規則，則由申請人承擔因撰寫失誤所帶來

的風險和不利後果。

當然，需要考慮到，這一理論對申請文件的撰寫提出了非常

高的要求。我國施行專利制度剛滿 30 年，雖然近些年，隨着《國

家知識産權戰略綱要》的推進，社會公衆的專利保護意識有了一

定的提高，但是保護意識的快速提高與保護能力的相對不足之

間的矛盾越趨激化，尤其是申請人或代理人撰寫申請文件的能

力與技巧還存在非常大的提昇空間，因撰寫原因而導致發明創

造不能得到應有保護的實例比比皆是。在這一大背景下，嚴格

適用上述理論可能會影響到專利法“鼓勵發明創造”的宗旨的實

現，在不違反基本法理的前提下，由行政機關和司法機關協調一

致做出合理的折衷與變通，也許是現階段需要考慮的首要問題。

觀點 1 確實是解决這一問題的一條途徑，它給予申請人在

專利審查過程中將未記載在申請文件中的申請日前的明顯等同

方式納入保護範圍的機會。但是，隨之帶來的兩個問題是：一，

可能將那些原本屬於等同侵權的技術方案通過專利申請文件的

修改變成了字面侵權；二，如果允許此技術特徵在侵權判定過程

中能够再次適用等同的話，可能會造成專利權的過度保護。

採用觀點 2，並不意味着就一定會如部分人所擔心的，對專

利申請人撰寫失誤施以過重的懲罰。相反，採用觀點 2，最大的

優點在於能够使得修改後的申請文件保持與原申請文件技術信

息的一致性；在此基礎上，如果將等同原則的適用從申請日後因

科技發展所帶來的明顯等同方式擴展到不區分申請日前的等

同、還是申請日後的等同，同樣可以挽救因撰寫不當帶來的權利

上的損失。另外，這一變通既不會對基本法理造成干擾，把本應

當屬於等同侵權的技術方案變成字面侵權；在實際操作過程中

也不再需要區分申請日前的等同與申請日後新出現的等同，無

論是對權利人還是法官，判斷過程將更爲簡潔明瞭。

綜合以上分析，筆者以爲，觀點 2 中將“原説明書和權利要

求書記載的範圍”理解爲原説明書和權利要求書所呈現的發明

創造的全部信息，無論是在理論上還是在實際操作過程中更具

有合理性。

3．區分“發明點”與“非發明點”的修改

正如最高人民法院在（2013）行提字第 21 號案中所述，“一

般而言，一項技術方案包含多個技術特徵，其中體現發明創造對

現有技術做出貢獻的技術特徵通常被稱爲‘發明點’，‘發明點’

原説明書

a1、a2、
a3

註：假定，修改 1 中 A 是 a1、a2 和 a3 的上位概念，修改 2 中 a4 是

a1、a2 和 a3 的等同特徵，且 A 和 a4 的修改均爲可以從原申請文件直

接、明確推導出的内容，且顯而易見的是，上位概念 A 中所有的下位具

體方式（包括 a4）均可解决相應的技術問題；修改 3 中 a3’是原申請文

件隱含的内容。

原權利要求書

a1、a2、a3

修改（僅修改權利要求）

修改 1：A

修改 2：a1、a2、a4

修改 3：a1、a2、a3’

觀點 1

√

√

√

觀點 2

×

×

√
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使發明創造相對於現有技術具有新穎性和創造性，是發明創造

能够被授予專利權的基礎和根本原因”。實踐中，確實申請人既

可能對“發明點”進行修改，也可能對“非發明點”進行修改。表

面上看，如果對二者施以相同的修改超範圍的判斷標準，可能會

因爲專利申請文件中“非發明點”的修改超出原申請文件記載的

範圍而導致整個發明創造難以取得專利權，似乎將使得專利申

請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻不相適應，有違實質公

平。但是，筆者認爲，從修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和

“非發明點”進行區分，無論是法理上，還是實踐操作中，均存在

着較大障礙和難度，刻意區分的最終結果只能是導致更大程度

的不公平。

首先，所謂“發明點”和“非發明點”，是相對於最接近的現有

技術而言的，最接近現有技術的變化會導致“發明點”和“非發明

點”之間發生變化或轉换。一方面，申請人在作出發明時基於的

現有技術起點未必是真正的最接近現有技術，導致申請人認爲

的“發明點”未必是真正的“發明點”；另一方面，對現有技術文件

的檢索是不可能窮盡的，實質審查過程中審查員檢索到的最接

近現有技術在無效過程中完全有可能被推翻，導致“發明點”在

不同的階段發生很大的變化。在這種情况下，針對“發明點”和

“非發明點”區分採用不同的修改超範圍的判斷標準完全有可能

出現曾經允許的修改因爲最接近現有技術的變化而不允許，或

者曾經不允許的修改隨後因新的最接近現有技術的出現而變得

應當允許。如此多變將會使得修改超範圍這樣一個“事實”認定

問題變得非常複雜。

其次，正如前面一部分所論述，“原説明書和權利要求書記

載的範圍”應當理解爲原説明書和權利要求書中所呈現的發明

創造的全部信息，本領域普通技術人員在對這些信息作出判斷

時，會結合其所掌握的本領域的常識來判斷信息的全貌，而不僅

僅是簡單機械地依據原申請文件記載内容的多少。並且，通過

調整等同原則的適用規則已經能够彌補“非發明點”的撰寫失

誤，那些未被記載在申請文件中的明顯等同方式已經能够通過

等同的適用加以補救。

因此，在修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和“非發明

點”的特徵作出區分没有意義，而且只會使操作更加複雜，最終

結果更加主觀。

4．授權後對“非發明點”的修改失誤的補救程序設計

針對“非發明點”的修改超範圍救濟問題，最高人民法院在

（2013）行提字第 21 號案中建議，“可以考慮通過在專利授權確

權行政審查過程中設置相應的回復程序，允許專利申請人和專

利權人放棄不符合專利法第 33 條的修改内容，將專利申請和授

權文本再修改回到申請日提交的原始文本狀態等程序性途徑予

以解决”。

以上建議具有一定的合理性，但是，在程序設計上需要考慮

程序的設置目的、操作細節、與其他相關程序的銜接、對整體審

批程序效能的影響等多種因素。另外，還需要基於性質的不同，

考慮授權前和授權後救濟的差异。

（1）授權前設置“回復程序”的可行性

一項專利申請能否被授予專利權，需要經歷初審和/或實審

程序，甚至複審程序。如果申請人對申請文件的修改被認爲超

出原申請文件記載的範圍，無論是針對“發明點”還是“非發明

點”的修改，審查員均會發出審查意見通知書。按照目前《專利

審查指南》的相關規定，在初審和/或實審程序中，申請人針對同

一修改至少有兩次發表意見或者再次提交修改文本的機會；即

使該案件被駁回進入到複審程序，申請人在提出複審請求和針

對合議組發出的複審通知書進行答覆時也至少有兩次再次修改

以克服修改超範圍缺陷的機會。

專利審批是行政機關基於國家的授權行使行政職能的程

序，兼顧公平和效率是行政機關作出具體行政行爲時必須要考

慮的因素，既不能爲了公平無限制地犧牲效率，也不能爲了效率

犧牲公平。《專利審查指南》規定通常情况下在駁回决定作出前，

針對同一缺陷至少給予當事人兩次答辯的機會就是基於公平和

效率的雙重考慮。在審查意見通知書已經明確告知申請人某一

特徵的修改不能從原申請文件確定且具體理由也很充分的情况

下，如果在上述四次修改答覆機會之外，再設置針對“非發明點”

修改超範圍問題的“回復程序”，一方面會因爲與初審和/或實審

程序功能重合而導致程序過於冗長，另一方面也會給申請人錯

誤的導向，不重視對審查意見通知書或者複審通知書的答覆，客

觀上造成整個審批程序的延長，審批效率降低；另外，如果案件

確有授權前景，通過增加一次審查意見通知書或者接受當事人

主動針對“非發明點”的修改文本也可以解决這一問題，而並非
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必須通過設置所謂“回復程序”才能予以解决。

因此，對於授權前的專利申請案件設置“回復程序”來救濟

“非發明點”修改超範圍的缺陷没有太多必要。實踐中，可以通

過審查政策引導審查員具體問題具體分析，平衡“推動科技進步

和創新”與行政效率的關係。

（2）授權後設置“回復程序”的可行性

我國針對發明專利實行實質審查制度，針對實用新型和外

觀設計專利實行初步審查制度。在專利授權後，任何人（包括專

利權人）認爲專利權的授予不符合專利法的有關規定，只能通過

啓動無效宣告程序來糾正不當授權。因此，如果授權專利存在

修改超範圍的缺陷，無論是“發明點”還是“非發明點”修改超範

圍，只能啓動無效宣告程序，結果也只有一個，即專利權被宣告

無效。

其實，不僅僅是“非發明點”的修改會碰到這個問題，其他實

質性授權條件，包括權利要求概括太寬、權利要求存在不清楚之

處，甚至新穎性和創造性方面，也都存在相同的需求。例如，對

於實用新型專利案件，由於僅進行初步審查，申請人在審查過程

中一般不會收到有關新穎性、創造性方面的質疑。但是，當專利

被授權後，假設專利權人向專利局提出專利權評價報告請求，並

收到部分權利要求不具備新穎性或創造性、或者具有修改超範

圍等缺陷的評價結論，此時專利權人只能通過自行啓動無效宣

告程序、或者被動等待他人啓動無效宣告程序來進行權利要求

的修改，從而解决授權不當的問題；即便如此，因授權後專利文

件的修改存在諸多限制，對於撰寫失誤的救濟幅度也非常有限，

且結果基本上都不利於專利權人。因此，如何通過程序設計，多

元化地對專利權人的失誤予以補救，是在制度設計上需要考慮

的一個重點。

很多國家對於專利授權後程序的設置都呈多元化態勢。比

如，爲了减輕司法的壓力，美國在不斷調整專利授權後程序的設

置，目前運行的主要程序包括：訂正程序、再頒程序、單方再審程

序、雙方再審程序、針對商業方法的授權後再審程序等，這些不

同程序分别擔負着不同的任務，給予不同類型的當事人多樣化

的行政權利的選擇。其中，當發現授權專利中的書寫、打字等小

錯誤時，專利權人或專利權受讓人可以請求，或者專利商標局可

以主動啓動訂正程序來修正專利中的非實質性錯誤 1；當發現授

權專利中存在可能被無效的權利要求或者部分實質性錯誤時，

專利權人可以啓動聲明放棄程序 2或者再頒程序 3；任何人（包括

專利權人）可以啓動單方再審程序 4，引用專利或者公開出版物

類現有技術提出新穎性或創造性的挑戰；或者社會公衆（不包括

專利權人）可以根據授權後經歷時段的不同，提起授權後重審 5

或者多方重審程序 6，全面對專利權的有效性進行挑戰。

日本的專利授權後程序也多種多樣，主要包括訂正審判程

序 7、异議程序 8 和無效審判程序 9。其中，訂正審判程序是給予

專利權人主動補救授權失誤的程序，由專利權人提起，用於限縮

權利要求的範圍、更正授權文本中的錯誤或不正確的翻譯、澄清

權利要求中的模糊不清之處以及解釋權利要求之間引用關係

等；异議程序則是爲了更早地確定專利權的穩定性，給予社會公

衆對不符合授權條件的專利權提出質疑的程序，任何人如果認

爲專利不應當被授權，可以在專利公告後 6 個月内嚮日本特許

廳審判部提出申請；與此相對應，專利無效程序則是爲了解决當

事人之間就專利有效性發生的争議，由利害關係人提起，由日本

特許廳審判部按“準司法”程序進行審判。

我國無效宣告程序同時擔載了糾正不當授權、修改權利要

求以及解决雙方當事人就專利權有效性發生的争議等多重任

務，近幾年承受了許多不該承受的非議。在這一大背景下，尤其

是在實用新型和外觀設計專利實行初步審查的制度下，設計一

個專門的程序來糾正不當授權，通過給予專利權人啓動簡單有

效的自我糾錯程序的機會調動專利權人的積極性來提高專利權

的穩定性，不僅可以解决因“非發明點”修改超範圍所帶來的權

利失衡，對於降低無效宣告程序的壓力、滿足不同類型當事人的

需求應當具有積極的作用。

5．小結

綜上所述，就修改超範圍的審查而言，筆者認爲：

（1）《專利法》第 33 條的立法目的在於實現專利申請人的利

益與社會公衆利益之間的平衡，一方面使申請人擁有修改和補

正專利申請文件的機會，儘可能保证真正有創造性的發明創造

能够取得授權和獲得保護，另一方面又防止申請人對其在申請

日時未公開的發明内容獲得不正當利益，損害社會公衆對原專

利申請文件的信賴。

（2）對於“原説明書和權利要求書記載的範圍”當如何理解，
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業界存在兩種不同的觀點：一是“支持論”、二是“技術信息確定

論”。雖然“支持論”確實可以部分解决補救專利權人撰寫申請

文件的失誤，但與之相比，“技術信息確定論”既不會對基本法理

造成干擾，在實際操作過程中也不再需要區分申請日前的等同

與申請日後新出現的等同，無論是對權利人還是法官，判斷過程

將更爲簡潔明瞭。因此，將“原説明書和權利要求書記載的範

圍”理解爲原説明書和權利要求書所呈現的發明創造的全部信

息，無論是在理論上還是在實際操作過程中更具有合理性。

（3）從修改超範圍的判斷標準上對“發明點”和“非發明點”

進行區分，無論是法理上，還是實踐操作中，均存在着較大障礙

和難度，刻意區分的最終結果只能是導致更大程度的不公平。

（4）對於授權前的專利申請案件而言，設置“回復程序”來救

濟“非發明點”修改超範圍的缺陷没有太多必要，實踐中可以通

過審查政策引導審查員具體問題具體分析，平衡“推動科技進步

和創新”與行政效率的關係；相反，對於授權後專利而言，設計一

個專門的程序來糾正不當授權，通過給予專利權人啓動簡單有

效的自我糾錯程序的機會調動專利權人的積極性來提高專利權

的穩定性，不僅可以解决因“非發明點”修改超範圍所帶來的權

利失衡，對於降低無效宣告程序的壓力、滿足不同類型當事人的

需求應當具有積極的作用。■
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Remedy for the Defect of
Amendments to“Non⁃inventive
Points”Going Beyond the Scope
Based on SPCs Judgment No.

Xingtizi 21/2013
Ren Xiaolan

I. Case brief
During the substantive examination of the case involved

in the Judgment No. Xingtizi 21/2013, the patentee amended
“circular bolt bores”in claims 1 and 3 to“circular bores”,
specified“substantially circular bore”in claim 6 as“a bore
through which a connecting bolt extends”, and amended

“molding”in claim 2 to“pressing”. The Patent Reexamina⁃
tion Board (PRB) declared all the claims of the patent in suit
invalid on the grounds that the above amendments extended
beyond the scope of the original disclosure. In the verdict,
the Supreme Peoples Court (SPC) held that the amendment
to“substantially circular bore”in claim 6 did not extend be⁃
yond the scope of disclosure contained in the original appli⁃
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