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A1 ,0+ 08> 31" 3&9%0"&, *$ 9$ 9889"9%0, 7)9*+ 13 9 71+!
80%&" ,13%?9"& "&)9%&C 89%&$%> &*%:&" %"&9%*$! %:&+ 9, 3&9!
%0"&, C&3*$&C 4. ,13%?9"& 8"17&,, ,%&8, *$,%&9C 13 9, 30$7!
%*1$9) 3&9%0"&,> 1" %"&9%*$! %:&+ 9, 30$7%*1$9) 3&9%0"&, 9$C
%9G*$! C&,7"*8%*1$ 13 ,13%?9"& 3)1? ,%&8, *$ %:& C&,7"*8%*1$ 9,
&+41C*+&$%, 13 %:& 30$7%*1$9) 3&9%0"&,> *% C1&, $1% *+897% 9
710"%", 71$,%"07%*1$ 13 ,9*C 9889"9%0, 7)9*+ 3&9%0"&, 9$C
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美國最新案例!
可預見性不構成等同原則的限制

美國聯邦巡迴上訴法院 #D7GD$ 最近在 Z-). [ O-)-")

N>&A-5> <)56 A6 7ZR D"&$"&;/-") P/,6? G>,6 D-&6 G>\6 X]

^W_XY‘一案中做出二審判決% 該案的爭議焦點在於&如果等同

特徵在專利申請日是可預見的’ 是否仍可就該特徵適用等同

原則% 就此’D7GD 做出一致判決’認爲可預見性不構成對等

同原則的限制%

在這一案件中’涉案專利包含特徵!成 型 爲()的 圓 柱

狀 裝 置#5B8+)20& 10%)( *"&102 +))$"’涉 嫌 侵 權 産 品 與 專

利 技 術 方 案 的 差 別 僅 在 於 其 使 用 技 術 特 徵 !圓 柱 體 #5B8+)!

20&$"替代了權利要求中的上述特徵%原被吿雙方均同意&!圓

柱體"構成等同特徵’並且在涉案專利申請日’該等同特徵是

本領域一般技術人員可以預見的%

就爭議焦點問題’法院指出可預見性歷來不構成對等同

原則的限制% 相反’如果區別技術特徵屬於權項特徵的!已知

替換"’那麼等同侵權則更可能成立%因此’在本案中如果將申

請日時本領域技術人員可預見的技術特徵排除在等同侵權之

外’則會與一直以來的司法實踐相衝突%

値得注意的是’對比捐獻原則"來看’對於同一個等同技

術特徵’是否將其寫入説明書中’可能會導致侵權判定的不同

結果% 即’對於一個在申請日可以預見的等同特徵’如果專利

權人未將該等同特徵寫入説明書’則允許主張等同侵權*而寫

入説明書的’由於捐獻原則’則不能主張等同侵權+事實上’抛

開捐獻原則來看’ 第二種情形中申請人實際爲公衆作出了更

大的貢獻’卻反而得到的是更小的保護範圍% 在這種實踐下’

更要求申請人及其代理人儘量避免捐獻原則的影響’ 而將説

明書中記載的需要保護的實施例儘量涵蓋在權利要求書中%

"捐獻原則!如果某一技術方案被寫入説明書但未納入權利要求保護

範圍"則專利權人不能再主張保護該技術方案#
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