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序 　 　 言

２０１４年是我国《国家知识产权战略纲要》颁布实施６周年。６年来，我国
社会知识产权的创造、运用、保护、管理能力不断提升，知识产权事业取得了
长足进步，知识产权服务业作为其中一个重要部分，也取得了快速发展，对提
升自主创新水平，提高经济发展效益，建设知识产权强国起到了重要作用。

为了活跃专利代理行业的学术氛围，中华全国专利代理人协会从２０１０年
起，每年都举办专利审查与专利代理学术研讨会，为广大专利从业者提供了一
个开放的学术交流平台。当前，中国专利事业已进入推动国家核心竞争力提
升、服务经济发展方式转变的新阶段，专利也正由数量速度型向质量效益型转
变。为了配合这一发展趋势，２０１４年的研讨会征文活动的主题涉及“从专利
无效、诉讼、许可等授权后流程考虑，如何撰写有价值的专利申请文件”。在
国家知识产权局相关部门和各专利代理机构的大力支持下，本次征文活动取得
了圆满成功，共收到稿件１８７篇。广大专利审查员和专利代理人结合工作实践
分享经验，发表见解。

本次征文活动评审委员会的成员包括国家知识产权局特邀专家，中华全国
专利代理人协会会长、副会长、部分常务理事，中华全国专利代理人协会学术
委员会和部分专业委员会主任、副主任，以及中华全国专利代理人协会秘书处
的评委。本次评审工作实行匿名制，在科学、公正和公平的基础上，评审委员
会对所有来稿进行了认真筛选和评比，共评选出优秀论文２０篇。

为了激励征文作者的踊跃参与精神，尊重他们的学术成果，评审委员会将
优秀论文结集出版。本书的出版是本届学术研讨会的重要成果，对知识产权服
务业的建设和发展，对广大知识产权服务业从业者学术水平的提高起到了积极
的促进作用。

在此，中华全国专利代理人协会衷心地感谢各界人士对知识产权服务业发
展给予的关注和支持，感谢各位撰稿人及所在单位对本次征文活动的积极参与
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和大力支持，感谢征文评审委员会全体委员的辛勤劳动！
对于本书中存在的不妥之处，敬请广大读者斧正。

中华全国专利代理人协会
二一四年九月十六日
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从一个案例看专利代理人成长的
阶段性及对策
姚敏杰　 胡　 乐 　 赵逸宸 　 李思源

【摘　 要】
结合案例对专利代理人的成长过程进行阶段性划分及剖析，同时

给出了在不同阶段的相关对策及建议。
【关键词】

专利代理人　 成长　 阶段性　 对策及建议

一、前　 　 言
２０１３年，我国专利申请受理量快速增长。全年受理专利申请２３７ ７万件，

同比增长１５ ９
!

。其中，发明专利申请８２ ５万件，同比增长２６ ３
!

。
发明人潜心开发取得的技术成果，如果不借助专利制度保护，将成为人人

都可以使用的公共财富。但是，完成了发明创造后，并不会自动获取专利权，
必须以书面的方式来声明其技术成果以及保护意向，国家法定机关依法审查后
在具有授权前景的条件下作出授权通知，进而获取专利权。

专利权自身的价值取决于专利申请文件的撰写质量。一篇高质量的专利申
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请文件，需要结合技术、法律以及语言等因素，对专利代理人思维的深度和广
度以及语言表达能力都提出了高的要求，时刻激励着专利代理人向更高以及更
强的方向发展。
二、专利代理的阶段性
笔者认为专利代理人的成长大体可分为以下几个阶段。
１ 入门阶段
处于该阶段的专利代理人往往是进入专利代理行业的时间不久，一般以１

年左右为界限。该阶段的专利代理人对专利代理相对较为陌生，以主动和／或
被动学习为主要方式，目的在于学习并掌握与专利相关的各种理论。
２ 成长阶段
处于该阶段的专利代理人在经过３年左右的深入学习及专利业务的具体实

践，能够结合专利理论解决在专利代理过程中遇到的常见问题。
３ 成熟阶段
经过５年甚至更长时间的不断锤炼，处于该阶段的专利代理人能够将专利

理论熟练或相对熟练地运用至专利代理过程，能够迅速及准确地分析、匹配及
总结技术方案及申请方案，能对客户的需求进行风险分析及评估，能够从事专
利贯标以及企业专利申请布局，能够参与复审、无效、专利分析及专利评估等
与专利相关的高端业务。
三、专利代理过程各阶段的具体表征及相关对策
既然专利申请文件的撰写质量会直接影响专利权自身的价值，那么，如何

才能撰写出合格的权利要求，进而能获得有效的法律保护？为了便于说明问
题，在此引入一个案例，其背景是：目前灌注管与负压吸引管均属于医疗辅助
器械，分别是独立使用。医护人员在手术的进行过程中需要分别同时操作灌注
管以及负压吸引管，操作不便。发明人将灌注管与负压吸引管合二为一，形成
一个整体，并通过无纺布的医用胶带缠在一起。
（一）入门阶段
处于入门阶段的专利代理人在短暂或较为系统地学习了《专利法》《专利

法实施细则》以及《专利审查指南２０１０》等知识后，可能会写成如下权利要
求书，该权利要求书有且仅有一个权利要求：

“１ 一种灌注管以及负压吸引管的结合体，包括灌注管以及负压吸引管，
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其特征在于：所述灌注管与负压吸引管通过医用胶带缠在一起；所述灌注管的
直径比负压吸引管的直径大；所述胶带是无纺布制成的。”

不难发现，该权利要求的撰写会存在以下问题。
１ 形式上
该权利要求从形式上能够满足权利要求所应具备的条件，即符合《专利

法实施细则》第１９条、第２０条第１款以及第２１条的规定。由于专利代理人
对发明人意思理解毫无偏差，囊括了其全部发明点，因此，发明人或申请人会
对该专利代理人所撰写的权利要求书大加赞赏。
２ 实质上
该权利要求书是对发明人提供的技术交底材料进行简单的复制及具有美工

意义的排版，没有对专利相关理论进行充分理解，不能真正做到活学活用。具
体体现在：

（１）从必要技术特征的角度来看。《专利法实施细则》第２０条第２款规
定独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术
问题的必要技术特征。该申请实际解决了灌注管与负压吸引管是分体结构而导
致使用不便的技术问题，将灌注管与负压吸引管合二为一并形成一个整体，具
有很好的使用便利性。上述权利要求中所记载的灌注管和负压吸引管的直径以
及医用胶带的具体材质等技术特征都不是能够解决该申请所解决技术问题的必
要技术特征，显然，该权利要求未必符合《专利法实施细则》第２０条第２款
的规定。

（２）从专利权的自身价值来看。《专利法》第５９条规定，专利的保护范
围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。可见，技术
特征的多少与专利的保护范围是成反比的。上述权利要求中通过众多技术特征
来实现该申请所实现的发明目的，由于技术特征的大量引入而导致该申请所保
护的范围非常狭窄，因此，申请人的利益得不到有效的保护。这样的专利权看
似是获得了专利证书，但实为没有多少实际用处，是“虚”专利权，自身价
值极低。

（３）从专利是否被侵权的角度来看。《专利法》第１１条第１款规定，发
明和实用新型专利权被授予后，除该法另有规定的以外，任何单位或者个人未
经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许
诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、
销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。因此，某些制造者、使用者以及
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销售者可以很便利地绕过权利要求所保护的范围而实施专利权人的技术方案，
以达到不侵权即可获利的目的。例如制造商甲公司生产的灌注管以及负压吸引
管的结合体，二者通过医用胶带缠在一起，但并未包括二者的直径关系等技术
特征。根据全面覆盖原则，该制造商甲公司所制成的灌注管以及负压吸引管的
结合体不侵犯专利权人的专利权。

（４）从专利的目的来看。一件专利的终极目的，是要带来经济利益的。
由于采用该撰写方式，其保护范围非常狭小，非侵权者大量存在，非侵权产品
大量涌入市场导致专利产品的市场份额减少或逐渐消失，不能带来经济利益是
毋庸置疑的。

（５）从客户的稳定性来看。随着发明人或申请人对自主知识产权的理解
程度愈来愈高，这种糊弄当事人的做法随即会被明智判断而取代。毕竟简单的
复制及具有美工意义的排版不是专利代理人的“岗位职责”，发明人或许有更
为出色、更为美观的排版。或许该专利代理人已经被发明人或申请人列为
“炒鱿鱼”的对象。
３ 相关建议或对策
处于入门阶段的专利代理人应加强理论学习，要对《专利法》《专利法实

施细则》以及《专利审查指南２０１０》等知识尽量做到知其然并知其所以然，
要经常反问为什么。要对教科书中的理论采取怀疑态度，要从法理的角度以及
普通公众的角度多思考，要多跟随有经验或资深专利代理人从事专利代理工
作，取众家之所长，补自身之所短，要对专利知识活学活用，避免建立空中楼
阁，避免揠苗助长，务必夯实基础。从零开始，不断学习，学习沟通、学习技
术方案的匹配、学习专利知识的运用，循序渐进，逐步用专利知识武装自己，
不要害怕出错，慢慢积累，促进专利代理人由入门阶段逐步走向成长阶段。不
建议在该阶段直接涉猎专利代理，尤其是具体案件的独立代理过程。
（二）成长阶段
处于成长阶段的专利代理人对专利法有个整体性认知，可运用专利知识解答

相关的基础性专利咨询，能初步或较为独立完成相对简单的专利申请案件，进而成
为相对有工作经验且基本能够较为熟练地将理论应用于实践中的专利代理人。

针对上述案例，此阶段专利代理人可能会写成如下权利要求书：
“１ 一种辅助医疗器械，包括灌注管以及负压吸引管，其特征在于：所述

灌注管与负压吸引管通过捆绑部件设置在一起。
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２ 根据权利要求１所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述捆绑部件是
医用胶带、粘胶条和／或卡持带。”

仔细分析该权利要求，能够得到以下结论。
１ 形式上
该权利要求书包括一个独立权利要求以及一个从属权利要求，二者有明显

的引用关系，在符合《专利法实施细则》第１９条第２款、第２０条、第２１条
以及第２２条所规定的内容的基础上，同时也符合《专利审查指南２０１０》中的
其他相关规定。
２ 实质上
（１）保护范围。两个权利要求之间有明显的层次感，保护范围依次递减，

不仅包含了发明人希望保护的内容，同时也对发明人所提交的技术交底材料进
行有效的扩展和补充。发明人会对该专利代理人所完成的权利要求持有怀疑态
度，貌似没有体现发明人的真实意图，进而降低对该专利代理人的认可程度；
但是，经仔细阅读后，该权利要求不仅囊括了发明人的全部思想（医用胶带
捆绑），还在该思想的基础上向外部进行拓展（将医用胶带扩充为与医用胶带
具有同等作用的粘胶条以及卡持带），丰富了发明人提供的技术方案，扩大了
权利要求的保护范围；同时还将扩充的技术方案进行上位化（将医用胶带、
粘胶条以及卡持带上位成捆绑部件），使其保护范围进一步扩大，至此，发明
人或申请人会认为该专利代理人的思路开阔，能从发明人的角度出发，利用发
散思维对发明人的发明点进行启发，进行二次创新，或许会逐渐认可该专利代
理人，或许这就成为其日后专利代理业务量的激增点。

从另一个角度分析，该权利要求仅对负压管以及灌注管之间的连接方式进
行了上位概括（捆绑部件）。而概括得到的该捆绑部件是否就是发明人的本意
或最核心的发明内容？显然，并非如此。正如上所述，该申请实际解决的技术
问题是如何将现有的呈分体结构的灌注管与负压吸引管合二为一，将二者形成
一个整体才是发明人的最核心的本意，而捆绑部件仅是形成整体的一个具体表
现形式。形成一个整体是构想，捆绑部件是实现该构想的结果，二者是有本质
区别的。虽然，该权利要求在很大程度上对发明人所提供的技术交底材料进行
有效分析，并能适当进行上位概括，但是，该权利要求并没有对技术交底材料
完全理解或挖掘到位，不应仅停留在原因这一层面，应该挖掘或深入挖掘原因
的原因，这样权利要求所保护的范围才是相对较为合适的。挖掘到原因的原
因，才有可能真正成为日后专利代理业务量的激增点。
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（２）从属权利要求的设置。《专利法实施细则》第２０条第３款规定：“从
属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。”该权
利要求书采用一个从属权利要求对权利要求１所限定的技术方案进行进一步限
定或补充，显然是懂得了并会运用从属权利要求所具有的作用。

但是，从另一个方面，该从属权利要求的设置是否合适，处于该阶段的专
利代理人是否真正明确从属权利要求所应具有的作用并进行更好的运用呢？对
于这两个问题，先看看是否会存在以下几种情况。

第一种情况：经过检索后，得到一篇或多篇与该申请非常接近的现有技
术，其中清楚且详细地公开了权利要求２中所限定的技术方案。此时，对于发
明人或申请人而言，已有相同或相近似的内容，该申请是否能够申请，申请后
是否能够授权，专利申请过程中是否存在其他未知的法律风险？对于审查员而
言，该申请有可能不符合《专利法》第２２条第２款或第３款的规定，进而被
驳回。

第二种情况：该申请在授权后被请求无效，尤其是全部无效。
第三种情况：该申请被授予专利权后，第三人看到该技术方案后，选用卡

持带作为捆绑部件，同时对卡持带的形状或其结构进行进一步改进，进而申请
专利并被授予专利权。

针对第一种情况，专利申请后不能被授予专利权，专利申请人的利益遭受
损失；针对第二种情况，专利权由有到无；针对第三种情况，专利权未能起到
积极防御作用，例如，未能从勺子的技术方案至漏勺的技术方案进行防御。显
然，如果存在上述三种情况的任何一种，那么该从属权利要求的设置显然是不
合适的。究其原因，是没有充分理解从属权利要求所应具有的作用。相反，倘
若能够适当地增加从属权利要求（进一步细化技术方案），在审查过程中或无
效宣告请求过程中，至少能确保存在部分保护范围，能够化被动为主动，起到
积极的防御作用。

不难发现，在完成该权利要求时，虽然能够以《专利法》《专利法实施细
则》以及《专利审查指南２０１０》中所明确的内容为理论指导，但对于技术交
底材料而言，没有挖掘或深入挖掘，未能发现发明人的潜在意图，不能或相对
不能给发明人或申请人以风险分析，是理论与实践未能更好结合的具体体现。
换句话说，了解、知道或掌握理论、运用理论于实践以及在实践中如何更好地
运用理论是三个较为独立的命题，不可混为一谈，了解、知道或掌握理论并非
在实践中能够运用，而在实践中运用并非在实践中运用得到位，三者是不同
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的，是有本质区别的。
３ 相关建议或对策
处于成长阶段的专利代理人应加强理论应用。如何将专利理论运用好，或

者如何将专利理论运用到位是宏观的，是具有实践及指导意义的。建议在具体
专利代理过程中，从该处理方式（咨询、撰写或答复）是否可行、是否具有
法律依据、是否能够表述准确、是否含有歧义、是否存在法律风险以及是否会
引入新的实质性问题等方面以不同视角、不同层面多次为自己设置一些关卡或
障碍，以解决实际发生问题的姿态不断熟练应用专利理论，促使更多的专利代
理人稳定地成长。
（三）成熟阶段
处于成长阶段的专利代理人再经过一段时间的洗礼，随即步入相对成熟或

成熟阶段。
而基于如上案例，此阶段的专利代理人在进行深入挖掘后，或许会写成如

下权利要求书：
“１ 一种辅助医疗器械，包括灌注管以及负压吸引管，其特征在于：所述

灌注管与负压吸引管并行设置在一起。
２ 根据权利要求１所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管与负

压吸引管外切并与负压吸引管并行设置在一起。
３ 根据权利要求２所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述辅助医疗器

械还包括捆绑部件，所述灌注管通过捆绑部件与负压吸引管设置在一起。
４ 根据权利要求３所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述捆绑部件是

医用胶带、粘胶条和／或卡持带。
５ 根据权利要求１所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管与负

压吸引管内切并与负压吸引管并行设置在一起。
６ 根据权利要求１所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述负压吸引管

套装在灌注管外部并与灌注管并行设置在一起；所述负压吸引管与灌注管之间
设置有空隙。
７ 根据权利要求１所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管套装

在负压吸引管外部并与负压吸引管并行设置在一起；所述灌注管与负压吸引管
之间设置有空隙。”

仔细分析以上的权利要求书，能够得到如下结论。
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１ 形式上
该权利要求书包括１个独立权利要求以及６个从属权利要求，独立权利要

求与从属权利要求之间存在相应的引用关系。从属权利要求２、５、６以及７作
为独立权利要求１的进一步补充和限定，分别构成并列技术方案；对权利要求
２所限定的方案又进一步通过权利要求３以及权利要求４进行进一步补充和限
定。独立权利要求与从属权利要求形成多个保护范围。在符合《专利法实施
细则》第１９条第２款、第２０条、第２１条以及第２２条所规定的内容的基础
上，同时也符合《专利审查指南２０１０》中的其他相关规定。
２ 实质上
该权利要求书对发明人提出的技术交底材料进行了深入挖掘，在发明人原

有技术交底材料的基础上丰富了其内容，进而获取了发明人的核心思想，同时
通过简洁或较为简洁的法律语言清楚及完整地描述了需要保护的范围，其保护
范围较为适当；同时该权利要求中采用多个从属权利要求进行进一步限定或补
充，多个从属权利要求之间有并列关系或递进关系，形成的多个技术方案在符
合《专利法》第２６条第４款的同时最大限度上扩大保护范围。

但是，对于该保护范围在得到说明书支持等实质条件下，往往还会存在以
下缺陷：

（１）权利要求书有可能不具备新颖性或创造性，进而不符合《专利法》
第２２条第２款以及第３款的规定。

（２）该申请在授予专利权后，尤其是作为实用新型申请而被授权后，公
众或许会以不符合《专利法》第２２条第２款以及第３款等理由并根据《专利
法》第４５条的规定而请求宣告无效。

这两种缺陷均可以通过在具体答复过程中，通过修改权利要求（例如上
升、合并或删除等）方式使其保护范围缩小，达到符合《专利法》第２２条第
２款以及第３款规定的要求，确保授予专利权或维持原专利权有效或部分有
效，最终使得发明人或申请人的利益最大化。

显然，该阶段的专利代理人能够相对熟练及灵活地运用专利理论知识，能
够将专利理论与具体专利代理有机或较为完美地结合，能够迅速及准确地分
析、匹配及总结技术方案及申请方案，能对客户的需求进行风险分析及评估，
进而能够从事专利贯标以及企业专利申请布局，能够参与复审、无效、专利分
析及专利评估等与专利相关的高端业务，是相对独立的专利代理人。那么，处
于该阶段的专利代理人是否就会一劳永逸？事实并非如此，专利的运用或熟练
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运用是不断提高的，随时都会有新的情况或问题产生，正如学习游泳，处于该
阶段的专利代理人目前可能还处于刚下水阶段，应不断学习和总结，才能逐步
游向浅水区以及深水区。
３ 相关建议或对策
（１）加强专利理论的深入学习及交流。专利代理的学习犹如逆水行舟，

不进则退。社会整体的专利意识的增强，促使专利代理人要不断地学习，只有
学得更多、懂得更广、应用得更活，才能更好地服务客户。应加强与各层次专
利代理人尤其是资深专利代理人、审查员或相关专利管理人员之间的交流，从
不断的交流中才能发现自身的不足，才能发现专利代理的正确发展方向，才能
更好地学习并应用专利知识，将专利技能深入用于专利代理过程中。打铁还需
自身硬，只有自身的能力提高了，才能逐步向专利代理的深水区迈进。

（２）加强业务总结。总结是对一定时期内的学习及工作加以整体小结、
分析及相应研究，进而肯定成绩，找出专利代理过程中存在的问题，得出经验
教训，用于指导下一阶段的专利代理工作。通过总结，可以全面地、系统地了
解之前专利代理过程中的各种情况，可以正确认识以往专利代理工作中的优缺
点；可以明确下一步专利代理的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，
做好专利代理的阶段性总结，必须勤于思索、善于总结。
四、结束语
专利申请文件的撰写对于专利授权以及专利授权后的司法保护影响是深远

的，确权以及维权等方面都取决于专利申请文件撰写的质量，因此，重视专利
文件的撰写，使得专利申请文件的撰写能够尽量全面真实地体现发明人的提出
发明创造的本质。冰冻三尺非一日之寒，水滴石穿非一日之功，专利申请文件
的撰写并非一朝一夕就能够迅速掌握，其撰写质量只有专利代理人不断学习，
不断积累，通过微小的量变才能促进更大的质变，只有理论与实践不断结合才
能更好地掌握理论，并通过理论指导实践。
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专利权利要求书撰写的“七步法”
沈　 泳

【摘　 要】
本文通过对权利要求书撰写要求的分析，提出了权利要求书撰写

的“七步法”，包括：确定核心技术特征和关键创新点、确定最小技
术特征集并构造核心独立权利要求、审定核心权利要求的技术主题、
校核核心独立权利要求、分层次布置从属权利要求、撰写其他权利要
求组、进行两步整体审核。采用上述专利权利要求书撰写的“七步
法”，可以解决权利要求书撰写中考虑因素多，不易理清头绪的问
题，能够有效地提高权利要求书的撰写质量，也为指导入门阶段的专
利代理人提供了切实可行的指导方案。
【关键词】

专利　 权利要求书　 专利文件撰写

一、权利要求书的功能以及撰写要求分析
发明和实用新型专利申请文件包括请求书、权利要求书、说明书及其摘要

等部分。
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专利申请文件需要完成至少三个方面的功能，即作为技术文件的功能，作
为法律文件的功能，以及作为待检索的技术文献的功能。上述专利申请文件的
几个组成部分，作为一个不可分割的整体，对完成专利文件的上述三方面功能
都具有作用，但是，每个部分侧重于完成不同的功能。

其中，专利文件中作为技术文件的功能，主要通过说明书实现，因此，说
明书需要“作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为
准”（《专利法》第２６条第３款）；专利文件作为法律文件的功能，主要通过
权利要求书实现，所以，权利要求书需要“以说明书为依据，清楚、简要地
限定要求专利保护的范围”（《专利法》第２６条第４款）；而专利文件作为待
检索的技术文献的功能，主要通过说明书摘要实现。

在专利申请文件的几个组成部分中，撰写难度最大的部分无疑是权利要求
书。权利要求书的主要功能就是对专利保护范围进行准确界定。

在理想情况下，权利要求书界定的保护范围应当使申请人所要求的保护范
围恰好将申请人提供的技术方案与现有技术进行了准确划分，获得的保护范围
与该技术方案对现有技术的贡献完全一致。

但上述情况只是一种理想状态，事实上无法达成，这是由于存在如下两个
问题。

首先，申请人对现有技术的了解有限。
当前，技术研发活动非常活跃，每天产生的技术文献极其丰富；即使面对

非常狭窄的领域，大多数申请人也不可能掌握所有的现有技术信息；即使是专
利审查员，也经常会漏检重要的对比文件。因此，专利申请人必须面对现有技
术的“迷雾”，必须在信息掌握并不完全的情况下，确定一个保护范围。

其次，不同的技术人员对技术特征的外延存在不同的界定。
毋庸讳言，即使掌握了全部的现有技术，“所属技术领域的技术人员”仍

然会在对具体概念的外延界定上产生不同理解，使其无法确定非常清晰的保护
边界。

由于上述情况的存在，专利代理人作为专利申请人利益的维护者，有必要
尽可能地通过权利要求为申请人争取较大的保护范围；当然，这种争取也必然
是有限度的，因为权利要求的保护范围还受到创造性评价判断的影响，过大的
保护范围也就意味着创造性的降低，不利于通过日渐严格的实质审查程序。

在专利审查程序或者无效宣告请求程序中，权利要求书都是被严格审查的
主要部分；而在专利侵权诉讼中，权利要求书，尤其是其中的独立权利要求，
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又是界定是否侵权的主要依据；因此，撰写权利要求书无疑是整个专利申请文
件撰写的核心工作。

根据上面对权利要求书的功能分析，可以看出，一份优秀的权利要求书实
际上被期望在两个相互矛盾的方面都能够实现其目的。一方面，要通过严格的
专利审查获得授权；另一方面，要能够获得尽可能宽的保护范围。而上述两个
方面各自对权利要求有如下的主要要求：

（１）对新颖性和创造性审查的问题，要求权利要求有足够丰富、有创造
性的技术特征。

（２）对保护范围的问题，希望权利要求的技术特征少一点、技术特征概
括的范围大一点。

除此之外，在权利要求撰写过程中，还需要考虑一些比较次要，但是绝不
是不重要的因素。举例如下：

（１）权利要求是否得到了说明书的充分支持？
（２）申请主题如何设置比较合适？许多有价值的技术文献因为主题设置

不当影响了保护范围。
（３）技术领域是否可以扩展到产业链上游或者产业链下游？这对于专利

权人选择侵权诉讼对象以及选择诉讼地点具有重要意义。
（４）如果在审查员审查过程中不得不对保护范围进行限制，则希望最终

保留的权利要求包含哪些技术特征？这个问题决定了从属权利要求应当以哪些
技术特征为关键特征，这些关键特征要么对于获得最终授权有意义，要么对于
获得更合理的保护范围具有意义。
二、采用“七步法”进行专利撰写的原因
从上面的分析可以看出，撰写权利要求需要考虑的问题非常复杂、繁琐，

需要撰写人经验丰富，并且思维缜密、细致，用最大的责任心去处理权利要求
撰写的工作。即使如此，仍然很难保证权利要求撰写得非常完善。而对于经验
不够丰富的撰写人，要在撰写权利要求过程中一次性全面思考各个方面的问
题，获得完善的权利要求，几乎是不可能的。

由于上述原因，造成权利要求书撰写的质量长期处于参差不齐的状态，专
利代理行业的总体撰写水平难以提高。

为此，需要提供一个合理的、现实的解决方案，以便快速提高撰写质量。
这也是笔者提出权利要求书撰写“七步法”的原因。
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简而言之，权利要求书撰写的“七步法”，就是将权利要求书撰写分为７
个步骤，每个步骤侧重考虑权利要求撰写中需要关注的一个方面，或者相关联
的几个方面，通过７个步骤有序地展开，使权利要求的构架过程能够全面关照
权利要求需要考虑的各个方面，最终形成相对完善的权利要求。实践证明，使
用权利要求书撰写的“七步法”，能够有效提高权利要求书撰写的质量。更为
重要的是，通过采用这个方法，能够迅速提高经验较为欠缺的撰写人的撰写水
平。以下就对权利要求书撰写的“七步法”进行简要的说明。
三、对权利要求书撰写“七步法”的说明
１ 第一步：确定核心区别技术特征和关键创新点
权利要求书撰写“七步法”的第一步需要完成两件事情：（１）根据与现

有技术相比较获得的最核心的区别技术特征，并用一句话概括，（２）在优选
实施例中找出最具创造性的关键创新点。

第一步是最为关键的步骤，这一步需要确定权利要求撰写的两个关键内容
问题，即核心区别特征和关键创新点。

在撰写权利要求中，笔者的要求是“顶天立地”。
所谓“天”，就是尽可能获得最大的保护范围；“顶天”就是要求独立权

利要求能够尽可能地展开到这个可能的最大的保护范围。申请专利的目的，当
然是要保护自己的发明创造，但权利的范围并不是有了技术方案就可以确定
的，而是要依赖撰写人的充分思考、抽象概括后确定的，撰写质量好的文件能
够使申请人获得远超预期的保护范围，增加侵权诉讼的力度；而撰写质量不佳
的文件，则会极大地减少保护范围，甚至使权利保护事实上成为泡影。专利申
请的技术性在这一点上得到了最充分的体现。

所谓“地”，就是尽可能获得专利授权，或者保证专利能够顺利通过无效
宣告请求程序。“立地”，就是要针对撰写过程中并不知晓但审查员审查时可
能检索到的现有技术，保障申请文件最终能够获得授权。对于撰写人而言，撰
写时尽管可能经过简单的检索，但是所付出的时间以及检索的环境、检索经
验，都不可能与专利审查员相比，更不要说面对无效宣告请求过程中的无休止
不计成本的检索过程了。所以，在撰写时，撰写人实际上需要面对现有技术的
“迷雾”，如何尽可能增加授权可能性，就成为撰写的核心问题。

如果将权利要求撰写比喻为和审查员讨价还价的过程，则“顶天”的要
求，就像是卖方第一次出价，要价要高而合理；“立地”的要求，就是卖方期
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望的最后保底价，这个保底价实际上就是要能够成交即可，对于大多数权利人
而言，获得专利授权，即使范围很小也是有意义的。

如何确定一个技术方案的最大保护范围呢？其关键还是找到与最接近的现
有技术的区别技术特征。一旦这个区别技术特征找到了，则独立权利要求的撰
写方向就有了依据。

下面以苹果公司的手机滑动解锁方法为例进行说明。该方法的权利要求
如下：

“一种控制具有触敏显示器的电子设备的方法，包括：
当设备处于用户界面锁定状态时，检测与所述触敏显示器的接触；
根据所述接触，移动与所述设备的用户界面解锁状态相对应的图像；
如果检测到的接触与预定的手势相对应，将所述设备切换到用户界面解锁

状态；以及
如果检测到的接触不与预定手势相对应，将所述设备保持在用户界面锁定

状态。”
假设现有技术下手机的解锁都是依赖一个专门设置的按键或者某几个按键

的特殊组合；现在，发明人针对触摸屏手机提出了一个上述滑动解锁方案。
面对上述前提，专利代理人是否撰写为上述权利要求就可以了呢？笔者认

为，在上述假设的前提下，这样的撰写显然不合理，因为没有分析该技术方案
和现有技术的核心区别特征是什么。换句话说，该权利要求作为独立权利要
求，没有围绕核心区别特征展开，没有获得“顶天”的效果。

所谓“核心区别特征”，就是能够使该技术方案和现有技术相互区别、并
且又能够使该待申请的技术方案保护范围最大的技术特征。从理想来说，这个
技术特征是恰好能够站在待申请技术与现有技术的边界上，并清晰地表明待申
请技术站在边界的这一边的特征。

在上述技术方案中，待申请技术尽管只提供了一个实施例，但撰写人在考
虑了该技术方案和现有技术的技术方案后，应当可以看出，两者的核心区别在
于，待申请的技术方案利用了触摸屏的特点，使用在触摸屏上的特殊动作解
锁。将上述区别技术特征概括为一句话就是“使用特别的触摸动作解锁触摸
屏设备”，对区别技术特征进行上述描述后，撰写的权利要求就不会限于上述
滑屏解锁这一个技术方案了。采用一句话概括核心区别特征，就可以获得核心
区别特征的语言描述，这句话被称为核心区别特征的“一句话描述”。
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实际上，考虑了上述核心区别特征后，就可以构思许多其他的技术方案，
例如，可以采用在触摸屏设备上画出特殊的字符解锁，可以在触摸屏上点击特
殊的解锁点解锁等。有了这些思路后，就可以更有效地考虑独立权利要求的撰
写方式，尽可能地获得较大的保护范围。

笔者认为，发明人提供的技术方案仅仅是优选的方案，专利代理人必须以
该方案和现有技术的区别为出发点，重新概括和提炼形成新的符合专利保护要
求的抽象技术方案，这个技术方案只要求符合技术逻辑、具有实现的可能即
可；找出核心区别特征的目的就是确定该抽象技术方案的出发点。

在核心区别技术特征确定后，还要确定“关键创新点”。
关键创新点是该技术方案的具体实施方式中，需要特别关注的技术特征；

该技术特征与核心区别特征不同，它不是该技术方案和现有技术的边界，而是
该技术方案的优选实施方式中解决了关键技术难点的技术特征，或者是构思最
巧妙、最难被本领域技术人员想到的技术特征；或者是使该技术方案具有显著
特点的一个技术点。关键创新点很可能不只有一个，因为一个技术方案可能存
在多个技术难点。另外，在一些改进较小的技术方案中，很可能出现关键创新
点和核心区别特征高度重合的情况。

例如，上述滑屏解锁的技术方案中，“根据所述接触，移动与所述设备的
用户界面解锁状态相对应的图像”就是一个关键创新点，这个技术特征构成
了苹果手机解锁方式的显著特点。再如，在某个为滑板提供随行供电小车的技
术方案中，保证随行供电小车的供电机构与滑板的取电机构准确插接的技术特
征是关键创新点。

找出关键创新点的意义在于为权利要求的布置提供方向，关键创新点应该
在从属权利要求中进行重点的分层次布置。
２ 第二步：确定最小技术特征集，构造核心独立权利要求
权利要求书撰写“七步法”的第二步，需要根据上述第一步确定的核心

区别特征，构造最小技术特征集，根据最小技术特征集组成核心独立权利
要求。

核心区别特征确定为一句话后，还需要为其构造最小技术特征集。这是因
为权利要求必须是一个完整的技术方案，而核心区别技术特征的“一句话描
述”，抓住的是希望形成的这个完整的技术方案的核心，它突出体现该技术方
案和现有技术之间的区别技术特征；但显然这句话并非完整的技术方案。为
此，需要以“一句话描述”为中心，展开完整的技术方案。
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我们知道，一个完整的技术方案包含很多技术特征，首先要做的就是把体
现核心区别特征的完整技术方案的必不可少的技术特征均找到，在这一步中，
绝对不能引入一些并非必要的技术特征；所以，这些技术特征组成的技术特征
集被称为“最小技术特征集”。

例如，上述滑屏解锁方案的一句话描述是“使用特别的触摸动作解锁触
摸屏设备”，这句话包括如下技术特征：特别的触摸动作、解锁、触摸屏设
备。其中，“特别的触摸动作”显然无法作为权利要求的技术特征，因为不清
楚，但是可以设想特别的触摸动作包含什么，将其用更清楚的语言表述出来。
例如，可以表达为“预先设定的解锁触摸动作”。仅仅有上述技术特征是无法
构成技术方案的，还需要一些构成技术方案必需的其他关键词。该例中，解锁
前后的设备分别处于“锁定状态”和“工作状态”，这两个词对技术方案的描
述显然不可缺少。这样，经过分析，形成了如下技术特征集“触摸动作、预
先设定的解锁触摸动作、锁定状态、工作状态、触摸屏设备、触摸屏”等，
将这些技术特征的相互关系表达出来，就够形成完整的技术方案。因此，根据
上述最小技术特征集，即可连缀形成核心独立权利要求。

在该例中，根据上述最小技术特征集，形成了如下权利要求：“一种触摸
屏手机的解锁方法，包括：当该触摸屏手机处于锁定状态时，接收对触摸屏的
触摸动作；若接收到触摸动作，则将该触摸动作与预先设定的解锁触摸动作比
对；若相同，则解锁所述触摸屏手机。”可以看出，在形成独立权利要求过程
中，除了最小技术特征集中的技术特征外，还具有一些连接词，将整个技术特
征连缀为完整的技术方案。

最小技术特征集和核心独立权利要求的形成是相互促进的。完全可能首先
从对核心区别特征的“一句话描述”开始，考虑核心独立权利要求的撰写，
反过来确定最小技术特征集。但是，最小技术特征集的形成仍然是有必要的，
因为，这个形成过程明显促进了对核心独立权利要求的撰写或者审核，可以有
效地避免引入不必要的技术特征，以及保证同样的事物采用同样的名称描述，
避免不清楚的问题。
３ 第三步：审定核心权利要求的技术主题
上述核心权利要求确定后，反过来可以确定核心权利要求的技术主题。因

为，原来的技术主题是在形成该核心权利要求前就形成的。该技术主题没有考
虑核心权利要求包含的所有技术特征可能扩展的范围，使原先的技术主题会过
窄或者过宽。当然，一般是过窄。
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以上述滑屏解锁方案为例，在该方案中，由于一开始是针对手机提出的，
通过第三步的审定，发现该方案完全可以用于其他类型的触摸屏设备，因此，
最终将技术主题的“触摸屏手机”改为了“触摸屏设备”。

再如，某申请人对发动机的运动机构，即曲柄连杆机构进行了改进，提出
了一种采用曲柄圆滑块机构代替曲柄连杆机构的技术方案。由于发明人是内燃
机专家，因此提供的实施方式均为内燃机领域的实施方式，核心独立权利要求
的技术主题最初命名为“一种内燃机”。核心独立权利要求初步形成后，对其
所有技术特征进行分析，发现该改进仅仅涉及内燃机的运动机构，而内燃机的
运动机构完全可以用于压缩机、抽真空机等其他机械设备中。在充分考虑后，
将该申请的技术主题定位为“一种往复－旋转运动相互转换的机构”，将原本
用于内燃机的技术方案一下子扩展到各个可能应用这种运动机构的领域。在申
请人后来的研发过程中，发现内燃机的研发周期很长，而该运动机构在高压压
缩机领域有很大的潜在市场，该申请人于是将重点转向了更易于成功的压缩机
研发，在短期内形成了技术突破，打开了公司局面。这个例子充分说明了审定
核心权利要求技术主题这一步骤的重要性，而这一步在大多数专利代理人的撰
写过程中都是被忽略的。忽略这一步的后果往往会使保护范围限于发明人最初
设想的技术领域，而忽略了完全可以扩展到的相关技术领域。

另外，审定技术主题过程中，也可能出现原先技术主题过宽需要收窄的可
能，这在申请实用新型时更有可能，因为审查员评价发明和实用新型的创造性
时，可以考虑的技术领域有差别。发明可以考虑的对比技术的技术领域更宽，
缩小其技术领域对提升发明创造性的意义不大，而实用新型可以考虑的对比技
术的技术领域比较窄，对实用新型有时有一定意义。因此，对不同的申请类
型，其技术主题的宽窄考虑也不同。
４ 第四步：校核核心独立权利要求
上述审定技术主题的过程完成后，需要在新的技术主题下，考虑原先初步

撰写的核心独立权利要求中的一些技术特征在新的技术主题下是否合适；趁此
机会，还需要进一步思考该核心独立权利要求的技术特征是否可以删减和上
位，这些问题在最初形成过程中已经做了考虑，但是，再一次思考往往能够检
查出新的问题。核心权利要求是权利要求撰写的重中之重，反复考虑也是非常
必要的。

例如，在上述滑屏解锁的例子中，当技术主题改为“触摸屏设备的解锁
方法”后，其核心独立权利要求中的触摸屏手机也应当全部修改为触摸屏设
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备，以便和技术主题对应。
５ 第五步：分层次布置从属权利要求
布置从属权利要求的工作非常复杂。在此提出两个重点：
（１）第一步确定的“关键技术特征”是从属权利要求的重点，应当通过

从属权利要求逐层落实。
（２）要记住每一个从属权利要求都是一个独立的技术方案，引用某一个

权利要求只是简化的写法，在思考、语言组织时，都应当把被引用的权利要求
的内容以假想的方式完全代入，以此展开对从属权利要求的撰写。

由于从属权利要求的撰写有许多需要注意的地方，以后另文说明。
６ 第六步：撰写其他权利要求组
这一步要求在上述核心权利要求组已经完成的情况下，根据产业链原则、

对应原则、单边权利要求等原则，撰写其他权利要求组。
上述撰写的核心独立权利要求及其从属权利要求构成“核心权利要求

组”，提出核心权利要求组的概念，是因为目前已经广泛采用多个独立权利要
求的写法，相应产生多个权利要求组。在这种写法下，有若干个独立权利要
求，这些独立权利要求各自与其从属权利要求形成权利要求组。上述独立权利
要求一般并不处于等同地位，权利要求１一般最重要，称为“核心独立权利要
求”，而其他的独立权利要求是“次要独立权利要求”；相应地，核心独立权
利要求所形成的权利要求组称为“核心权利要求组”，其他独立权利要求形成
的权利要求组称为“次要权利要求组”。

撰写次要权利要求组的一个首要原因，是为了侵权诉讼的便利。这种情况
一般称为根据产业链布局权利要求，简称“产业链原则”。

例如，一种对电动机的改进，该改进的提出方为一家洗衣机厂家，如果将
核心独立权利要求的技术主题写成洗衣机，则该权利要求的保护范围显然过
窄，当其他厂家将该电动机用于甩干机、电冰箱等场合时，就无法保护。因
此，核心独立权利要求的技术主题无疑应当确定为电动机。但如果只有电动机
的权利要求，则在侵权诉讼中会很不利。对该申请人而言，最想作为侵权诉讼
对象的显然是其直接竞争对手，即生产洗衣机的同行。但其他洗衣机厂使用该
改进的电动机时，一般并非自己生产，而是通过市场采购。对这样的厂家提起
起诉时，该被控侵权厂家只要告知专利权人其合法的进货渠道，就无须承担赔
偿责任，使侵权诉讼的目的无法完全达成。为此，可以在核心权利要求组的基
础上增加以下次要独立权利要求：“一种洗衣机，其特征在于，使用上述权利
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要求１至权利要求ｎ所述的电动机。”只要存在这一权利要求，就可以以该权
利要求指控该洗衣机厂，使其无法逃避侵权赔偿责任。

另外，在侵权诉讼中，上述根据产业链原则布置的次要权利要求组对于侵
权诉讼地的选择也会起到明显作用。

以上述案例为例，专利权人意图对电动机厂家提出侵权诉讼，但苦于地方
保护，不便在其生产地提出；而电动机作为大宗货物，都是直接供货到具体厂
家，难以获得异地销售的证据。如果存在上述洗衣机的权利要求，由于洗衣机
的销售地点一般遍布全国，并且对公众出售，便于取证，使侵权诉讼地点的选
择相当自如。

撰写次要独立权利要求组的另外一个重要原因，是为了获得对应的不同的
专利类型以满足一些国家的需要。这一撰写原则称为“对应原则”。

例如，软件领域的文件撰写，往往在撰写了方法权利要求组后，再对应撰
写装置权利要求组。在我国《专利法》下，这样的意义并不大，但是，在有
些国家，例如美国，有这样的必要，许多申请人考虑到今后进入其他国家的可
能性，要求采用此种撰写方式。

撰写次要独立权利要求组的再一个重要原因，是构造单边权利要求，便于
确定侵权者。这个原则称为“单边权利要求原则”。

在许多技术方案中，尤其是通信技术领域，一个完整的技术方案往往牵涉
多个实施主体，如果侵权诉讼时同时起诉这些实施主体，则责任无法分清，而
且其中一些行为的实施者可能恰好是专利权人的合作伙伴，专利权人起诉时不
希望将该实施者牵涉其中。

例如，云计算的许多专利涉及客户端、服务器、网络提供商，申请人作为
服务器的研发生产厂家，并不希望控告同样也是自己的合作伙伴的网络提供
商。为此，撰写专利的过程中，需要分别从客户端、服务器、网络提供商的不
同角度将完整的技术方案分开撰写，这样才能够使专利权人选择侵权者时处于
非常主动和便利的位置。

在上述单边权利要求原则下，核心权利要求组的内容和其他权利要求组往
往是对应撰写，地位上一般并没有主次之分。但第一组权利要求的内容基本上
确定了后面的权项组的内容，因此，第一组权利要求组仍然是主要的。
７ 第七步：进行两步整体审核
应该说，整个专利申请文件的撰写都需要反复审核。审核可以查缺补漏，

对整个文件的完善起到非常关键的作用。好文章是改出来的，这一写作经验无
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疑也适用于专利申请文件的撰写。笔者提出两步整体审核，实际上是将专利申
请文件的审核过程固定化，使其成为整个撰写过程的不可或缺的组成部分，避
免被忽略。

两步整体审核的第一步是在权利要求书撰写完毕后的审核。在该步骤中，
首先需要重点考虑引用关系的审核，其次要重点考虑权利要求整体上是否把握
了重点，即关键创新点。对关键创新点是否有足够的权利要求，是否有逐层展
开的合理层次；如果权利要求过多，需要考虑一些非重点的从属权利要求是否
属于不能增加创造性的权利要求，是否可以删除，而将省下的权利要求用于关
键创新点的逐层展开上。

两步整体审核的第二步，是在撰写说明书的过程中的审核。撰写说明书的
过程中需要反复对照权利要求书。需要对照权利要求书撰写的重点位置有两
个，一个是发明内容的技术效果部分，另一个是具体实施方式部分。前者主要
是考虑技术方案和技术效果要保持一致，后者主要考虑说明书对权利要求书的
支持问题。在考虑上述问题的过程中，无疑会发现权利要求书中的一些问题可
能会造成前后逻辑不一致或者无法充分支持等，需要对权利要求书进行调整。
说明书其他部分的撰写当然也要依据权利要求书，也可能发现权利要求书的问
题，例如，撰写背景技术，需要重点考虑核心独立权利要求的技术方案解决了
什么技术问题，以此作为背景技术中技术问题提出的依据。当然，撰写说明书
时，主要还是要利用已经撰写完成的权利要求书对说明书撰写进行指导，但上
述反向的校对过程对于权利要求书获得说明书的充分支持，以及矫正权利要求
书的个别错误也是非常重要的。由于这个步骤是在撰写说明书的过程中顺便完
成的，可谓一举两得，不会另外占用过多的时间。
四、权利要求书撰写“七步法”的优点
上述权利要求书撰写的“七步法”，不仅是指导权利要求书撰写的方法，

也是指导对权利要求的审核的方法。通过上述方法，撰写权利要求中需要重点
考虑的问题，在各个步骤中得以有序地展开，使撰写人不至于头脑混乱，遗漏
重要的思考节点，对提高权利要求的撰写质量具有明显的效果。
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从司法审判角度谈如何提高专利质量
焦　 彦

【摘　 要】
本文从司法审判的角度审视专利的质量，一方面强调专利诉讼中

权利要求的重要性，另一方面强调专利诉讼不仅仅是权利要求的独角
戏，说明书也具有决定性的支撑作用，而禁止反悔原则如同米兰达警
告一般：专利权人在授权确权程序中所说的每一句话、所做的每一次
修改都可能在侵权程序中成为对其不利的证据。
【关键词】

全面覆盖　 等同　 禁止反悔　 捐献

一、引　 　 言
专利侵权判定包括两步：第一步是确定保护范围；第二步是判断被控侵权

方案是否落入所确定的保护范围。英文中将专利侵权称为“ｉｎｆｒｉｎｇｅｍｅｎｔ”，其
中“ｉｎ”有“进入”的意思，而“ｆｒｉｎｇｅ”有“边界”的意思，故“ｉｎｆｒｉｎｇｅ
ｍｅｎｔ”即为“进入边界”之意。

专利权是一种无形财产权，不像有形财产权那样“看得见、摸得着”。根
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据我国《专利法》第５９条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其
权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。技术特征
是权利要求的构成要素（ｅｌｅｍｅｎｔ），所以，专利侵权判定的第一步是从技术特
征入手来确定保护范围，国外称为权利要求的解释（ｃｌａｉｍ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｏｒ ｉｎｔｅｒ
ｐｒｅｔａｔｉｏｎ）。我国最高人民法院在２００１年发布的《最高人民法院关于审理专利
纠纷案件适用法律问题的若干规定》第１７条明确规定，专利权的保护范围包
括相同特征所确定的范围和等同特征所确定的范围。

确定保护范围之后，才能知道专利权的边界在哪里，由此判断他人的行为
是否落入专利保护范围。专利侵权判定的第二步将权利要求中记载的技术特征
与被控侵权方案所对应的技术特征逐一比对：被控侵权方案包含与权利要求记
载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，应当认定其落入专利权保护范
围；被控侵权方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利
要求记载的一个或多个技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同
的，应当认定其没有落入专利权保护范围。上述规则，在国外称之为全面覆盖
原则（ａｌｌ ｅｌｅｍｅｎｔｓ ｒｕｌｅ），我国最高人民法院在２００９年发布的《最高人民法院
关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第７条对此有明确
规定。
二、这是一场名为权利要求的游戏
１９９０年，美国联邦巡回上诉法院的首席法官Ｒｉｃｈ将专利诉讼浓缩为一句

话：“这是一场名为权利要求的游戏。”? 这一说法生动地表明了权利要求举足
轻重的地位。美国联邦最高法院多次强调“全面覆盖原则”的重要性，主张
“用来丈量专利权人的权利范围的东西就是权利要求”。?
（一）高质量的概括远胜过等同
专利侵权分为相同侵权和等同侵权，但二者的保护范围不同。
《审查指南２００６》规定：权利要求概括的最大范围是说明书中的具体实施

方式及其所有等同替代方式或明显变型方式。? 在一份高质量的专利文件中，
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权利要求应该是对各种具体实施方式进行了合理的概括，从而能够涵盖所有等
同替代方式或明显变型方式，所以在侵权诉讼中诉诸相同侵权已经足矣，无需
适用等同原则。相比之下，等同原则强调的是：“与所记载的技术特征以基本
相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通
技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”? 即等同范围只能涵盖
到技术特征的替代，而非所有等同替代方式或明显变型方式，因此，等同的最
大空间只是合理概括范围的一个子集而非全部，更不能超越之，这是专利侵权
判定中的公知常识。

正因如此，在全国专利代理人资格考试、学习培训、实务工作中，上位、
概括等技能被反复强调，并被认为是专利代理人的生存之本。基于发明人提供
的素材，进行适当扩展，概括出保护范围宽且得到说明书支持的权利要求，这
是专利代理人应有的价值和贡献。

“一种舵机”实用新型专利侵权纠纷案是关于禁止反悔原则的一个著名案
例，? 历经一审、二审、再审程序，但实际上，如果专利申请文件撰写得当，
专利权人的维权之路根本不必如此曲折。涉案专利的权利要求３中的技术特征
“银膜”完全复制了说明书中的下位概念，而被控侵权产品中相应的技术特征
为“镀金铜条”。如果撰写者最初将“银膜”概括成“导电条”，则被控侵权
产品的“镀金铜条”是“导电条”的下位概念，是否侵权结论一目了然。由
此可见，撰写的最高境界是让各种侵权行为构成相同侵权，万不得已才诉诸等
同侵权。等同的生存空间受到全面覆盖原则、禁止反悔原则、现有技术抗辩、
捐献原则等的压缩，很多时候会偏离专利权人的预期，远不如合理概括来得
稳妥。
（二）全面覆盖原则是必须遵守的规则
我国司法实践中曾经出现过“多余指定原则”和“变劣技术方案理论”：

前者是指在解释独立权利要求时将其中有的技术特征指定为多余或非必要的，
在确定保护范围时忽略不计；后者是指在确定保护范围之后，若发现被控侵权
物缺少专利权利要求的某一特征并在性能或效果上有所变劣，仍认定构成等同
侵权。北京市高级人民法院２００１年发布的《专利侵权判定若干问题的意见
（试行）》中虽然规定了全面覆盖原则，但仅将其设为相同侵权的适用前提
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（见第２６条），第３１条更是规定，当适用全面覆盖原则判定被控侵权物（产
品或方法）不构成侵犯专利权的情况下，应当适用等同原则进行侵权判定。
也正因如此，才为变劣技术方案和多余指定原则留下了操作空间。在等同侵权
判定实践的早期，多余指定原则和变劣技术方案的案例频频出现，引起了业界
的批判。

政策在２００５年发生了重大转变，界标性的案例是“混凝土薄壁筒体构
件”实用新型专利侵权纠纷案，一、二审法院均认定被控侵权产品构成对涉
案专利的等同侵权。最高人民法院再审后推翻了前审判决，认定被控侵权产品
没有落入涉案专利的保护范围，并旗帜鲜明地指出：“凡是专利权人写入独立
权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术
特征对比之列。本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的多余指定原则。”?

最高人民法院在２００９年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷
案件应用法律若干问题的解释》第７条中规定了全面覆盖原则，明确其对于相
同侵权和等同侵权均适用，由此奠定了其在特征比对中的王者地位。据此，如
果权利要求记载的某一技术特征在被诉侵权方案中找不到对应物，则不满足全
面覆盖原则，侵权判定就失去了基础，应当认定没有落入专利权的保护范围，
而无需就等同作出判断。例如，最高人民法院在张强与大易工贸公司等专利侵
权纠纷案中就表达了这样的立场：“被诉侵权产品与涉案专利相比对，缺少音乐
芯片和遥控器及遥控接收器的技术特征，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范
围，不构成侵权，因此二审判决结果正确。按键与折叠键盘是否构成等同对本案
的侵权判断不产生影响，因此对按键与折叠键盘是否构成等同不再给予评述。”?
２０１３年北京市高级人民法院发布了《专利侵权判定指南》，与《专利侵权

判定若干问题的意见（试行）》相比，重要区别之一就是将全面覆盖原则确定
为对相同侵权和等同侵权均适用的前提，摒弃了多余指定原则和变劣技术方案
理论。? 即任何专利侵权都应当满足全面覆盖原则，只有在此前提下，才有相
同侵权和等同侵权之分。因此，在全面覆盖原则的适用下，撰写权利要求需要
字斟句酌，慎之又慎，明辨哪些特征必不可少，哪些属于锦上添花，要防止写
入非必要技术特征，更要防止写入非技术特征。
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（三）权利要求具体解释规则中存在的问题
权利要求作为确定专利权保护范围的法律文件，其撰写是一项法律性和专

业性极强的工作。撰写质量不仅影响能否获得授权及专利权的保护范围，而且
还影响专利权的行使。尽管《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南
２０１０》中关于权利要求有着详尽的规定，但在现实中，仍有不少撰写者不了解
游戏规则，频频出现因权利要求的撰写“失之毫厘”而致使保护范围“谬之
千里”的案例。

例如，“包括”和“由……组成”在普通人看来并无太大区别，但在专利
领域分别代表开放式表述和封闭式表述，保护范围存在明显差异。最高人民法
院在胡小泉案中特别指出：“在权利要求中采用‘由……组成’的封闭式表达
方式，本身意味着专利权人通过其撰写，限定了专利权的保护范围，明确将其
他未被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外。本案
中，涉案专利权利要求２属于封闭式权利要求，其本身使用的措辞已经将三磷
酸腺苷二钠和氯化镁之外的组分排除在专利权保护范围之外。如果通过等同原
则，将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要
求的保护范围，认定被诉侵权产品与权利要求２构成整体等同，既不符合适用
等同原则的基本目的，也不符合司法解释中有关技术特征等同的规定。”?

应特别注意，功能性特征的含义远非字面描述的功能那般宽泛，而是被解
释成说明书中记载的实现该功能的具体结构或步骤。此外，司法实践区别对待
功能性特征的等同和一般的等同，对于前者，以申请日作为判断时间点，对于
后者，以侵权行为日作为判断时间点。这意味着，即使说明书公开内容相同，
采用功能性特征获得的保护范围也小于采用结构或步骤特征获得的保护范围。

最高人民法院在“快进慢出型弹性阻尼体缓冲器”实用新型专利侵权纠
纷案中指出：“从涉案专利说明书的记载来看，涉案专利的发明目的是提供一
种快进慢出型的弹性阻尼体缓冲器。为实现这一发明目的，涉案专利在单向限
流装置上采取了压缩行程时打开，回复行程时关闭的安装方式，以达到承撞头
快进慢出的效果。对此，涉案专利权利要求１对单向限流装置的安装方式也作
出了明确的限定。而本案被诉侵权产品在单向限流装置上采取的是压缩行程时
关闭，回复行程时打开的安装方式，实现的是承撞头慢进快出的效果。因此，
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本案被诉侵权产品在单向限流装置的安装方式上与涉案专利权利要求１限定的
安装方式既不相同，也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。”?

笔者认为，对于意思截然相反或存在明显障碍的内容（例如，可拆装和
不可拆装、导电和绝缘等），不应轻易认定为等同，只有在字面未明确排除且
不存在明显障碍的情况下，才有可能适用等同侵权。如果采用了“至少”“最
多”等用语对数值或者通过“首先”“然后”“最后”等用语对步骤顺序等技
术特征作严格限定，那么，不应将相反的技术特征认定为等同特征，否则会明
显伤害权利要求的字面公示作用。因此，权利要求的撰写是一项高度专业的工
作，撰写者不能抱着侥幸心态，必须熟悉《专利法》《专利法实施细则》《专
利审查指南２０１０》以及司法解释的各种规定，对权利要求的各种类型和保护
力度了如指掌，遣词造句也需要格外讲究。
三、说明书的重要意义
权利要求是专利游戏的主角，但专利游戏不是权利要求的独角戏，正如美

国联邦最高法院所讲，不得将权利要求当作“可以朝任何方向扭转的蜡像鼻
子，仅仅引用说明书就可以使之涵盖超出其字面意思范围或与字面意思不同的
内容。”?
（一）说明书的解释作用
我国现行《专利法》第５９条第１款规定，发明或者实用新型专利权的保

护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内
容。通常而言，专利权利要求的解释方法在专利授权确权程序与专利侵权在绝
大多数情况下是一致性，这是因为权利要求的解释属于文本解释的一种，无论
是在专利授权确权程序还是在专利侵权中对权利要求的解释，均需遵循文本解
释的一般规则。无论是专利授权确权程序还是专利侵权中对权利要求的解释，
均应遵循权利要求解释的一般规则，例如，都需要遵循内部证据优先，外部证
据补充的原则。但是，由于专利授权确权程序与专利侵权中对权利要求解释的
目的不同，两者在一些特殊情况下又可能存在一定的差异。在专利授权确权程
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序中，解释权利要求的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对专
利权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断。基于此目的，在
解释权利要求用语的含义时，必须顾及《专利法》关于专利授权条件的实体
性要求。若说明书对该用语的含义未作特别界定，原则上应采用本领域普通技
术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义，
尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制，以便对权利要求
是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，从而促使申请人修改和完善
专利申请文件，提高专利授权确权质量。在专利侵权中，解释权利要求的目的
在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对被诉侵权技术方案是否落入专
利保护范围作出认定。在这一过程中，因为专利被授权后推定有效，如果专利
存在不符合授权条件的缺陷，那么根据专利权有效原则，法院会从符合发明目
的和实现发明效果的方向解释权利要求，会比较重视当事人的意见陈述，以确
保专利权人得到合理的保护范围。也就是说，法院审理侵权案件时一般会对专
利权存在的瑕疵进行合理的解释，从而确保案件继续进行审理。

但是，近年来，法院的做法也发生了一些变化。由于案件中止情况较多，
确权案件审理周期较长，个别案件还出现“循环诉讼”现象，极大地影响了
法院的审理效率。为了解决这个问题，最高人民法院在一系列政策文件中，提
出了“纠纷的实质性解决”思路，其中一个重要内容就是在侵权诉讼中解决
确权程序应当解决的问题，如专利权利要求技术特征不清楚等。

在“防电磁污染服”实用新型专利侵权纠纷案中，权利要求１记载了技
术特征“导磁率高”，但说明书中没有具体的描述。从专利权人提交的相关证
据来看，在该专利所属技术领域中，磁导率高的含义十分宽泛，不能证明本领
域技术人员对于导磁率高的含义或者范围有相对统一的认识。最高人民法院认
为：“准确界定专利权的保护范围，是认定被诉侵权技术方案是否构成侵权的
前提条件。如果结合本案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术
等，仍然不能确定权利要求中技术术语的具体含义，无法精确确定专利权的保
护范围，则无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比。因此，对于
保护范围明显不清楚的专利权，不应认定被诉侵权技术方案构成侵权。”?

在“多功能狗圈”实用新型专利无效纠纷案中，权利要求中记载了技术
特征“开口轴套”，但说明书中没有描述“开口轴套”的结构及与其他部件之
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间的连接关系。专利复审委员会认为该技术特征不是公知术语，宣告该专利无
效，一、二审法院均维持无效决定。北京市高级人民法院认为：“判断是否是
公知的技术术语，应当以本领域的技术人员为主体。在本案中，原告为证明
‘开口轴套’是公知的技术术语，提交了８份专利文件。这８份专利文件不属
于技术词典、技术手册、教科书，也不属于所属技术领域中公知的常识性证
据，并且在各专利文件中公开的‘开口轴套’的结构及与其他部件的连接关
系差别较大，故‘开口轴套’不是一个明确的、具有唯一结构和连接关系的
技术术语。因此，原告关于‘开口轴套’在本专利申请日前是公知技术术语
的主张不能成立。”?

对于这两个案例，即使权利要求中没有记载“开口轴套”和“导磁率高”
的确切含义，但如果说明书中对此有详细描述，那么就可能改变命运。笔者建
议，在撰写申请文件时，应当尽量避免在权利要求中使用模糊的或功能性的措
辞；即使不得已而为之，也应在说明书中给出尽可能详细的说明，不能想当然
地以为自己知道就是众所周知而一笔带过甚至省略交代。否则，就可能在后续
的无效或侵权诉讼中受到惩罚。

在“精密旋转补偿器”实用新型专利无效纠纷案中，其权利要求１记载
“在所述的外套管的另一端与延伸管连接，两者之间留有间隙”。争议焦点在
于其中的“两者”作何解释，是指“外套管与延伸管”，还是“延伸管与内
管”。最高人民法院审理后认为：“由于本专利权利要求１保护的补偿器包括
外套管、内管、压料法兰、延伸管和密封材料，其中，外套管的一端经由法兰
与内管相连接，另一端与延伸管连接。该旋转补偿器通过内外套管的旋转来吸
收热网管道的轴向推力和位移量。因此，内管与外套管之间、以及外套管与延
伸管之间不可能既连接，又留有空隙，权利要求１中‘两者之间留有间隙’
的‘两者’不可能是指外套管与延伸管，而只可能是内管与延伸管。这种解
释也与本专利说明书公开的‘外套管（４）外侧是直通延伸管５，与内管１内
径相等，延伸管５与内管１之间留有适当间隙１ ～ １０ｍｍ’相一致，而且，说明
书附图亦明确标注了相符的位置。”?

在实践中，专利文件难免存在瑕疵。根据瑕疵的严重程度，权利要求解释
的空间或自由度存在一定的差异：对于“轻微瑕疵”，如技术特征或术语含义
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模糊导致保护范围不清楚时，可以通过说明书来澄清该技术特征或术语的含
义；对于“中度瑕疵”，如，技术特征在理解上存在缺陷，但尚未达到明显缺
乏必要技术特征、不清楚或得不到说明书支持的程度，可以通过阅读说明书及
从属权利要求等内部证据来弥补相应技术特征的不足；如果“瑕疵”非常严重，
导致权利要求的内容不清楚，则不宜通过说明书进行“弥补”或“修正”。
（二）禁止反悔原则的适用
等同侵权是原告进攻的“矛”，禁止反悔则是被告防守的“盾”，两者相

辅相成，共同确保专利权人和社会公众之间的利益平衡。禁止反悔原则堪称专
利领域的米兰达规则，是指在专利授权或者无效宣告程序中，权利人通过对权
利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式，对权利要求的保护范围作了限制
或者部分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止
权利人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

在“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利侵权纠纷案中，
涉案专利权利要求１为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下
述重量配比的原料制成的药剂：活性钙４ ～ ８份，葡萄糖酸锌０ １ ～ ０ ４份，谷
氨酰胺或谷氨酸０ ８ ～ １ ２份。”而被控侵权产品中的对应特征为葡萄糖酸钙。
专利权人在申请过程中根据审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权
利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

最高人民法院判决认为：“涉案专利申请公开文本明确记载，可溶性钙剂
是‘葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙’。可见，在专利申请公
开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂。从涉案专利审批文
档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对权利要求在实质上得不到说明
书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未
说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故不能认定涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸
钙。专利权人在专利授权程序中对权利要求１所进行的修改，放弃了包含‘葡
萄糖酸钙’技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸
钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要
求１中记载的‘活性钙’技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。”?

在解文武诉青岛海尔通信有限公司专利侵权纠纷案中，北京市高级人民法
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院查明认定：“海尔彩智星Ｚ３１００手机使用的智能防盗方法是非法用户不能正
常使用并显形拨号报失的技术方案，而这个技术方案，解文武在‘手机自动
隐形拨号报失的实现方法’发明专利授权审查阶段已经明确表示不是该专利
权利要求保护的范围。由于解文武已经放弃非法用户不能正常使用并显形拨号
报失的技术方案，因此，其在提起侵权诉讼时，不能再将该技术方案重新纳入
其专利保护范围。”?
（三）捐献原则的适用
最高人民法院在２００９年发布的《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷

案件应用法律若干问题的解释》第５条中规定了捐献原则：“对于仅在说明书
或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在专利侵权纠纷案
件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

之所以引入捐献原则，主要原因在于专利权的排他性是通过权利要求而非
说明书来体现的。权利要求书与说明书的分工不同，前者圈定的范围是专利权
人希望得到保护的范围，作为对价，说明书必须向公众披露足够多的技术信
息，但这并不意味着二者是完全等价的交换。在实务中，出于各种原因，专利
权人完全可以向公众披露更多的内容，而要求较小的保护范围，而且，无论是
哪种原因，专利权人都应当自行承担不利的法律后果。在此情形下，如果说明
书记载的实施例未被纳入保护范围，但可以纳入等同范围，既违背了专利撰写
和审查的基本逻辑，也伤害了公众对专利文件的信赖利益。

最高人民法院在“布塑热水袋的加工方法”发明专利侵权纠纷案中指出：
“在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利
益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要
求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。对于在说明书中披露
而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护
是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查
提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成
为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不
利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。……如果本领域技术人员通过
阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求
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中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本
案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第３页中明确记载了第１０、１１步的
步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步
骤不能纳入涉案专利权的保护范围。”?

捐献原则通常是由于低级撰写错误触发的。在说明书给出多个实施方式的
情况下，即使概括能力差，至少也应该将所有实施方式写入权利要求书中，否
则很难说这是一位合格撰写者的工作，因为这既不存在文字表达上的难度，也
不存在后续技术发展引发的不可预见性。如果容许通过等同原则来弥补这种低
级错误，将导致权利要求形同虚设，侵害公共利益。
四、结束语
权利要求书与说明书是一个有机的整体，两者既有分工，又唇齿相依。说

明书应当尽可能的全面、丰满，而权利要求书则讲究层层设防，进可攻、退可
守。高质量的专利申请文件，不应仅以获得授权为目的，还应经得起确权侵权
的考验。不管是最初的撰写，还是后续的意见陈述和修改，都要在横向上顾及
说明书与权利要求的呼应，纵向上充分考虑无效和侵权诉讼中可能遇到的情
况。总之，司法实践是专利质量的试金石，反过来也可以推动专利质量的
提高。
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审时度势，运筹帷幄
———从无效和诉讼角度来看

专利申请文件的谋篇布局
王冬慧

【摘　 要】
当今商战中，企业间的竞争已经从单纯硬实力的比拼转向了软实

力的较量，技术的博弈和专利的交锋正在成为新的竞技焦点。专利申
请文件撰写人员肩负重任，需要审时度势，运筹帷幄，撰写能经得起
考验的专利申请文件，帮助企业打造好专利这把利器，用专利在商海
中为企业保驾护航。本文结合无效和诉讼案例，从修改超范围、权利
要求的布局、说明书的谋篇和专利申请文件的措辞四个方面，分析总
结了撰写时的注意事项并提出了相应的建议。
【关键词】

谋篇布局　 修改超范围　 创造性　 清楚

在经济竞争日趋激烈的今天，一场不见硝烟的“专利大战”正在悄然改
变全球市场的格局，“得专利者得天下”的理念逐渐深入人心。不管是独步全
球的行业巨头还是在狭缝中求生存的中小企业，都不惜重金投掷专利领域，以
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期跑马圈地抢占先机，抑或在技术壁垒中突出重围。
那么，如何撰写坚不可摧的专利文件，帮助企业在市场角逐中抢占制高

点，将专利从“坐而论道”的一纸文件转化为“起而行之”的商业价值，成
为企业和专利代理行业广泛关注的焦点。鉴于此，笔者将通过结合审查实践和
司法实践中的典型案例，从专利授权后的无效和诉讼角度，来探寻如何撰写有
价值的专利申请文件。
　 　 一、字斟句酌，不留后患：从修改超范围的角度来看专利申请
文件的撰写
　 　 专利申请文件一经提交，就与社会公众的权益划清了界限，之后在审查过
程中和提交分案申请时，对专利申请文件的任何修改都不得越雷池半步。在授
权之后的无效宣告请求程序中，对专利文件的修改将会面临更加严苛的规则，
专利权人只能修改权利要求书而不得修改说明书和附图，而且与授权的权利要
求相比，只能缩小原专利的保护范围，而不得扩大原专利的保护范围。倘若专
利权人试图对专利文件进行超出原始记载范围的修改或解释，必然会遭到严辞
拒绝，甚至会被认为是图谋不当获利。

在备受瞩目的株式会社岛野与专利复审委员会等的专利权无效行政纠纷提
审案中，最高人民法院认定，株式会社岛野在提出分案申请时，在权利要求书
中将“圆的螺栓孔”修改为“圆形孔”，将“模压”修改为“压制”，上述修
改并不属于从母案的原申请文本中能够确定的内容，因此，株式会社岛野的修
改不符合《专利法》第３３条。?

在轰动一时的精工爱普生株式会社（以下简称“精工爱普生”） “墨盒”
案中，最高人民法院认定，精工爱普生在提出分案申请时，将权利要求书中的
“半导体存储装置”修改为母案申请中从未出现的“存储装置”，该修改是本
领域技术人员通过阅读原权利要求书及说明书可以毫无疑义地确定的，因此，
精工爱普生的修改符合《专利法》第３３条的规定。?

然而，试想一下，如果精工爱普生对权利要求书中的术语“半导体存储
装置”的修改发生在无效宣告请求程序中，结果就另当别论了。“对于所属领
域普通技术人员而言，‘存储装置’是用于保存信息数据的装置，是包含磁芯
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存储器、半导体存储器、光电存储器、磁膜、磁泡和其他磁表面存储器以及光
盘存储器等的上位概念。”? 在无效宣告请求程序中，如果允许将权利要求中
的下位概念“半导体存储装置”修改为上位概念“存储装置”，会扩大授权专
利的保护范围，损害专利的公示作用和专利保护范围的稳定性，损害依赖于专
利文件的社会公众（特别是竞争对手）的信赖利益。

因此，虽然授权并不代表对专利文件的一锤定音，然而日后的修改可以说
是举步维艰。专利工作者在撰写专利申请文件时，从构思到成文，从布局到措
辞，需要始终本着精雕细琢，精益求精的原则，力求面面俱到，句句推敲。
二、量体裁衣，步步为营：多方位进行权利要求的布局
众所周知，一项权利要求中的技术特征越少、越抽象，专利权的保护范围

就越宽泛；而权利要求中的技术特征越多、越具体，专利权的保护范围就越狭
窄。为了获得较宽的专利权保护范围，很多人倾向于将权利要求撰写得尽量抽
象或上位。然而，带来的问题是，权利要求的范围越宽泛，就越容易被现有技
术公开，不具备新颖性和创造性的风险也越大，正所谓“过犹不及”。

在北京双鹤药业股份有限公司（以下简称“双鹤药业公司”）与湖北威尔
曼公司制药有限公司（以下简称“湖北威尔曼公司”）等的发明专利权无效行
政纠纷再审案中，涉案专利授权公告的权利要求有且仅有１项：“一种抗β －
内酰胺酶抗菌素复合物，其特征在于它由舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟
所组成，舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以０ ５ ～ ２∶ ０ ５ ～ ２的比例混合制
成复方制剂。”针对无效宣告请求人提出的涉案专利不具备新颖性的理由，专
利权人湖北威尔曼公司主张将权利要求１中的“复方制剂”解释为其下位概
念“（冻干）粉针剂”，以期与现有技术相区别，然而，最高人民法院对此主
张不予支持，因为专利权人的该主张实质上是将权利要求中具有确定含义的上
位概念，限制为仅在说明书中记载的具体下位概念，是对权利要求进行事实上
的修改。?

虽然这仍然属于对权利要求进行修改和解释的问题，然而该案也引发出对
权利要求布局的思考。第一，如果上述涉案专利除了独立权利要求１之外，还
有一个将“复方制剂”进一步限定为“（冻干）粉针剂”的从属权利要求，至
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少专利权人不需要为了解释权利要求而煞费口舌。第二，我们姑且不论将
“复方制剂”限定为“（冻干）粉针剂”是否能对涉案专利的新颖性和创造性
作出贡献，至少在独立权利要求１因为范围太宽而被质疑新颖性时，专利权人
可以游刃有余地退到从属权利要求，达到进可攻退可守的效果。

因此，在撰写权利要求书时，需要围绕发明的创新点，深入挖掘，多方位
布局，理想的结果是权利要求书呈现“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”
的立体视觉效果。具体而言，既要考虑将发明点进行概括和上位，以获得尽可
能宽的保护范围，防止竞争对手轻易绕过；又要避开现有技术，多角度地设置
从属权利要求，将发明点逐级具体化、下位化，构筑递进式的防守退路。也就
是说，遵从业内普遍认可的权利要求的“金字塔形”设计方案，将发明点在
纵深方向层层推进，从而在未来变幻莫测的无效宣告请求程序中留出取舍
空间。

同时，通过与发明人深入讨论，结合专利撰写人员的专利实务经验，潜心
挖掘技术方案有没有替换方式和类似物，尽可能多地设置一些并列的权利要
求，力求将技术方案在横向上充分扩展。这样，既有助于防守严密，又为无效
宣告请求程序中进行权利要求的合并式修改提供了足够的备选方案，可谓一箭
双雕。
三、言必有据，有备无患：从创造性的角度来看说明书的谋篇
发明创造的灵魂就在于技术构思的创新和对科技进步的贡献。脱离了创造

性的发明和实用新型，无异于无源之水，无本之木。因此，创造性是在撰写专
利文件时要考虑的关键问题。有专家认为：“在创造性的判断中，非显而易见
性和技术进步这两个方面的要求是综合起来考虑的，此‘长’可以彼‘消’，
双因素共同支撑创造性高度。”? 笔者对此表示认可，并且认为，如果说非显
而易见性的判断需要通过“三步法”对技术方案本身进行比对分析的话，那
么是否具有技术进步在很大程度上依赖于说明书的记载。

在前面提及的“双鹤药业公司”与“湖北威尔曼公司”等的发明专利权
无效行政纠纷再审案中，专利权人主张其为了解决涉案专利的安全性、有效
性、稳定性，进行了长期的试验和研究，但最高人民法院认为，由于专利权人
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主张的相关技术内容并未记载于涉案专利说明书中，无法体现涉案专利在安全
性、有效性、稳定性等方面对现有技术的改进与贡献，因此，这些试验和研究
不能作为认定权利要求１的创造性的依据。?

无独有偶，在武田药品工业株式会社与专利复审委员会等的发明专利权行
政纠纷案中，涉案专利的权利要求１为“用于预防或治疗糖尿病、糖尿病综合
征、糖代谢紊乱或脂质代谢紊乱的药物组合物，其含有选自吡格列酮或其药理
学可接受的盐的胰岛素敏感性增强剂，和作为胰岛素分泌增强剂的磺酰脲”。
专利权人通过补交试验数据，来主张吡格列酮与格列美脲（一种具体的磺酰
脲）的联合用药方案相对于单独用药方案以及其他联合用药方案均取得了意
料不到的降血糖效果，然而，最高人民法院认为，该专利说明书并没有提及吡
格列酮与格列美脲的联合用药方案与其他联合用药方案孰优孰劣，对于没有在
说明书中公开的技术效果，一般不得作为评价专利权是否具备创造性的
依据。?

虽然我国不是判例法国家，但是最高人民法院审判实践的权威性和影响力
是有目共睹的。鉴于此，围绕发明点，说明书应该着力描述所要解决的技术问
题、具体技术方案，以及技术方案所能达到的技术效果。因为在无效宣告请求
程序中，可能被用来评价创造性的现有技术和最终能够维持有效的权利要求都
具有不确定性，因此，对于权利要求书中涵盖的各个技术方案，不管是独立权
利要求还是从属权利要求的技术方案，其有益的效果在说明书中尽量都给予明
确的阐述，必要时给出实施例和实验数据（在医药、化学、生物领域尤其需
要提供实验数据）作为佐证。“思其始而成其终”，在说明书储备充分的基础
上，将来在短兵相接的无效宣告请求程序中争辩创造性时，才可以从容不迫信
手拈来。
四、字顺文从，没有歧义：从清楚的角度来看专利文件的措辞
在专利侵权诉讼和无效宣告请求程序中，因为技术术语不规范或不一致、

引用关系不清楚等撰写瑕疵而导致专利权无效的案例不在少数。
在无锡市隆盛电缆材料厂等与被申请人西安秦邦电信材料有限责任公司

（以下简称“秦邦公司”）等的侵犯专利权纠纷案中，涉案专利权利要求１的
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最高人民法院（２０１１）行提字第８号行政判决书。
最高人民法院（２０１２）知行字第４１号行政裁定书。



技术特征之一为“使塑料膜的表面形成０ ０４ ～ ０ ０９ｍｍ厚的凹凸不平粗糙面”。
作为被诉侵权产品，塑料膜表面凹凸不平粗糙面的厚度的实测值为Ｒａ ２ ４７ ～
３ ５３μｍ （即０ ００２４７ ～ ０ ００３５３ｍｍ），塑料膜的厚度为０ ０５５ ～ ０ ０７０ｍｍ。专利
权人主张该案权利要求１中记载的“０ ０４ ～ ０ ０９ｍｍ”应当解释为塑料膜本身
的厚度，然而，最高人民法院不支持该主张并认定被诉侵权技术方案不构成侵
权，理由如下：该案权利要求１本身的含义是清楚的，完整的，并且说明书既
未对塑料膜表面凹凸不平粗糙面的厚度进行详细说明，又未对塑料膜的厚度进
行限定和解释，因此，该案权利要求１的上述技术特征是指塑料膜表面凹凸不
平粗糙面的厚度是０ ０４ ～ ０ ０９ｍｍ。?

在佛山市一鼎科技有限公司请求宣告广东科达机电股份有限公司的第
２００４２０１２１１１６ ２号专利无效的案件中，权利要求５的内容如下：“根据权利要
求５中任意一个所述的干法磨边机，其特征在于集尘罩由隔音罩体Ⅰ、隔音罩
体Ⅱ和隔音罩盖组成。”专利复审委员会认为由于该专利权利要求５的引用关
系错误，导致其保护范围不清楚，因此宣告该专利权利要求５无效。?

在柏万清与成都难寻物品营销服务中心等的侵害实用新型专利权纠纷申请
再审案中，涉案专利权利要求１的技术特征之一是“导磁率高”，最高人民法
院认为，由于结合涉案专利说明书、本领域的公知常识以及相关现有技术等，
仍然不能确定“导磁率高”的具体含义，因此无法准确确定专利权的保护范
围，进而无法将被诉侵权技术方案与之进行有意义的侵权对比，也就是说，认
定被诉侵权技术方案不构成侵权。?

从发明人前期的研究工作到专利撰写人员的二次创作，再经过审查员的审
查把关，每一份授权专利的背后无不凝结着多方在人力、物力上的投入，尤其
对于发明专利，用“十年磨一剑”来形容并不夸张，然而最后仅因为不清楚
的问题一着不慎全盘皆输，不禁让人扼腕叹息，在感慨千里大堤溃于蚁穴的同
时，专利撰写人员需要反思的是，既然撰写人员笔下诞生的是将来可能用于专
利侵权和确权纠纷的法律文件，那么就没有任何理由为自己撰写时的疏忽大意
找借口。如果说对技术方案的描述取决于专利撰写人员个人的理解能力和表达
能力，那么表述清楚和前后一致靠的则是细心、耐心和责任心，通过反复检查
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最高人民法院（２０１２）民提字第３号民事判决书。
国家知识产权局专利复审委员会第９３５３号无效宣告请求审查决定。
最高人民法院（２０１２）民申字第１５４４号民事裁定书。



和核对是可以避免不清楚的缺陷的。
五、结束语
在专利数量节节攀升的当今，专利质量存在良莠不齐的现状。笔者读过有

些研究人员按照科技文献的套路撰写的专利，独立权利要求１洋洋洒洒，一整
张Ａ４纸都放之不下，不管与发明点有没有关联，技术特征事无巨细，技术细
节一览无余，所有的参数无不具体到某个点值。从市场价值的角度，这样的专
利是不堪一击的，甚至会被贴上“垃圾专利”的标签，最后只能无疾而终，
对于科学研究、专利撰写和专利审查资源都是极大的浪费。

撰写功底过硬的范例也不胜枚举，九阳股份有限公司（以下简称“九阳
公司”）的“易清洗多功能豆浆机”（专利号为ＺＬ２００４１００３６４１８ ４）就是其中
一例。在专利复审委员会的网站上有案可稽，该专利经历过狂轰乱炸式的无效
宣告大战，各种无效理由都出现过，然而，有关此案的６份无效宣告请求审查
决定书全部都是“维持发明全部专利权有效”，为专利撰写人员树立了良好的
典范。九阳公司也靠着牢不可破的豆浆机专利铁桶阵，在多强争霸中赢得了一
席之地，在豆浆机市场上创造出一个财富的奇迹，抒写出一个不朽的神话。

一份质量过硬、滴水不漏的专利申请文件，能够达到不战而屈人之兵，甚
至屈人之心的效果，让企业在激战交锋中如虎添翼。专利撰写人员在提笔撰写
时，需要做到尊重职业，敬畏规则，深谋远虑，未雨绸缪。“智者见于未萌”，
在撰写时就要“穿越”到未来的审查程序甚至无效宣告请求程序，从各个角
度想象和规避潜在的无效宣告风险，不厌其烦地反复考量遣词造句，只有这样
才能把被无效的风险降至最低，正所谓“事前谋划远好过事后补救”。
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专利申请中的企业意志与专利代理人
撰写技巧
李亮伟　 田　 磊 　 涂连梅 　 李红卫

【摘　 要】
专利申请质量的考察应当放置在市场环境中进行，而不能仅围绕

法律和规章的字面表达。本文从专利权的可塑性出发，以企业参与市
场竞争的视角剖析专利的成本与收益，通过展现专利价值的深度和广
度，得出专利申请的撰写方式应因不同收益目标而异的结论，并以此
对专利代理人的工作提出新的考核方向。
【关键词】

专利质量　 撰写技巧　 市场竞争　 可塑性　 成本收益

专利制度是随着技术的商品化产生并发展起来的，专利权是市场竞争主体
要求以法律形式确定其技术财产的体现。? 专利申请是专利权形成的源头，专
利申请文件不仅应当体现《专利审查指南２０１０》要求的文本质量，也应当体
现权利主体的策略质量，这样方能在个案运行中满足市场主体的竞争多样化需
求，最终在宏观上实现专利制度的整体价值。
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本文的讨论范围限定在市场行为，诸如大专院校以专利权作为职称评判标
准等非市场行为不纳入本文讨论范畴，以保持论述体系的稳定性。另为便于论
述，本文以企业为权利主体代表进行后续陈述。
一、专利权的可塑性
知识产权资产的经营即是基于法律的经营。有形资产以其现实存在获得法

律的承认，而无形资产则是通过法律的承认而得以现实存在。从这点而言，不
同于物权在个体观念中已经形成的道德性，无形资产只能通过行使其法律属性
上的请求权方能实现；? 而只要是请求权，就会进入公权力领域，就会面临各
种文字规定的法定程序。专利权的法律属性则更强：专利权的范围也是由文字
解释予以界定的。文字天然的弹性空间使得专利权的法律经营不仅仅是法律程
序上的经营，更是专利权权利范围的经营。本文将此定义为专利权的可塑性，
其也是本文成文的基础。

面对专利权的可塑性，一个普遍的观点是：权利范围越大越好。这个结论
的正确性主要反映在获得法定垄断权这一价值维度上；这是专利权的基础价
值，也是专利制度的核心所在。

然而本文将要着重指出的是：“权利范围越大越好”这种不附加任何前提
的结论显然过于单一和粗糙，忽略了在商品经济竞争中逐渐发展起来的专利制
度所具有的丰富价值内涵。

应当观察到，在全球商品经济充分竞争的当代，专利权的垄断与商品的垄
断往往相去甚远；一方面是因为商品所涉及的技术难以被单个企业全部控制，
另一方面也是因为市场及各国政府并不乐见垄断的出现。? 因此，对于理性经
济的市场主体而言，追求占优势的有限度竞争或合作竞争往往优于彻底排除对
手的垄断竞争；而从竞争的效果上看，非排他性的专利许可、优势技术展示、
商誉积累等都是企业所认可的竞争能力，也都应当纳入专利制度的价值内涵
中。专利权的直接垄断价值对于企业个体而言经常被悬空，充分挖掘专利价值
的多样性才是专利制度保持持久活力的关键。
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语出智汇远见知识产权管理公司创始合伙人刘羽波在中兴通讯公司任职时的讲话。
欧盟２０１４年３月公布了新的关于技术转移协议的反垄断新规，而国家工商行政管理总局也在

同年６月推出了知识产权反垄断执法征求意见稿，其中对欧洲新规有颇多借鉴。典型的，专利池以及
各种标准组织就是解决以上问题的产物。



二、企业意志与专利申请文件的撰写
有价值之物只有被特定主体掌控时才能形成商品经济市场上的资产。而从

资产的角度观察，“权利范围越大越好”所要求的是更充分的交底文件、更优
秀的专利代理资源、超项超页分案带来的更高昂的官方费用等，这都意味专利
申请成本的投入增加。如果此成本投入不能使企业获得相称的收益，这个专利
申请就是失败的，即使它拥有了尽可能大的权利范围。? 因此，企业意志的第
一步就是分析专利申请个案的预期收益并合理估算成本。
（一）分析专利的成本与收益
１ 专利申请的成本大致可以分为：技术交底成本、撰写资源成本、官方

费用成本以及风险成本?
技术交底成本，是指企业所付出的技术人员研发资源投入（检索，交底

文件整理，配合专利代理人撰写所进行的解释、补充材料、审核，给予技术人
员的物质奖励），以及企业知识产权管理人员的资源投入（流程管理、质量管
理、人力资源成本）等。

撰写资源成本是指为获得相应文本质量、策略质量的专利文件所花费的资
源投入。更高要求的专利申请文件需要更优秀的专利代理人、更高的费用、更
长的时间。

官方费用成本会因是否有超项超页、是否进行加快审查、是否进行国际申
请等情形而不同。

风险成本是指为使待申请专利达到特定标准而面临的风险增大，如为争取
特定权利范围抗拒修改而导致不被授权。
２ 专利权可带来的收益种类至少有：公关收益、竞争制衡收益、准物权

收益、市场垄断收益
公关收益，是指企业通过将专利对特定或不特定他人进行展示的行为获得

竞争优势。涵盖①用于类广告宣传，积累企业商誉；②用以满足政府或其他组
织机构对企业提供特定帮助的条件；③用以满足客户招标条件；④用于对目标
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专利权不一定能形成无形资产，根据财会［２００６］３号《企业会计准则第６号———无形资产》
第４条第１款的规定，只有当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业时才能予以会计确认。而从
专利权字面解释决定权利范围的特点出发，极端而言，是没有最大的权利范围而只有更大的。

申请阶段作为专利生命周期的开始，很多决定会直接影响后续的环节，包括成本费用方面也
是一样。



客户进行宣传以获取商业机会等。
竞争制衡收益，是指企业在利用专利与竞争对手进行对抗的各种行为中所

获得的竞争优势。这是专利权价值的富矿区，其专利对抗行为包括但不限于诉
讼、面临诉讼后的策略性反诉、向同一客户递交己方专利要求对方确认不侵
权、交叉许可等。

准物权收益，是指企业将专利权作为物所获得的收益。如质押获得贷款、
转让获得收益、许可实施等。

市场垄断收益，这里特指进入标准池的专利通过专利池的设立和运营所获
得的竞争优势。?

收益有大小之分，故应据此权衡成本投入以实现最佳成本—收益比，满足
企业追求最大利润的本性。为获得不同的收益，待申请专利的撰写方式会有所
不同，有时甚至是冲突的。并且，不同企业所能使用的专利权竞争手段也不尽
相同，例如，创新力较差的小企业很难获得市场垄断收益，也很难会有满足招
标条件的公关收益。因此，首先要判断于己而言，何种收益是可能和需要的，
然后在此基础上进行成本投入，确定最终的专利撰写策略。下面以企业意志为
出发点阐述不同收益目标下的专利撰写技巧，仅作为一种思路，供从业人员参
考与探讨。
（二）公关收益目标下的撰写方法
从基本需求上看，只要专利权存在即可用于公关。例如，能够获得竞争制

衡收益的专利一般也能获得公关收益。这里介绍的是单纯公关收益目标下的撰
写方式。
１ 以授权为首要目的，通过削减申请成本增大成本—收益比
以康佳公司在审的第２０１１１０３６３２９８ ９号专利申请为例，这是一个有关网

络电视的技术，其发明名称为“一种信息发布的方法、系统和相关设备”。如
果仅以授权为目的，在撰写申请文件时，独立权利要求中的技术特征可以更加
丰富、具体，以确保独立权利要求具备创造性，减少中间文件的答复次数，以
求尽快获得授权。这种写法可以全面削减技术交底成本、撰写资源、官费成本
以及风险成本，专利代理人应当依据自己在个案中需要付出的精力对此类撰写
任务进行合理报价。
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２ 凸显关键词，增加宣传可辨识度
在发明名称、摘要、权利要求等显要位置使用能够激起宣传受众注意的关

键词，尤其是发明名称，往往是专利宣传中出现频率较高的字段，应引起广泛
重视。对于示例申请，若以宣传为目的谋求更大的公关收益，则可将发明名称
修改为以“网络电视”为核心的文字组合。这种写法对企业谋求政府或其他
组织的特定帮助也是有益的，尤其是当所述特定帮助限定在特定产品上时，还
可以在撰写中披露企业采用该专利技术的产品型号、参数以及实验数据等。这
种写法也是可以大幅削减各项成本的，但在披露企业产品信息时应当注意避免
泄露其他信息。
３ 针对特定技术或面向特定客户的撰写
对于产品生命周期短于专利权获得周期的技术，如果需要产出专利，除了

投入成本加快受理和审查进程外，撰写上也应当目标明确、主次分明，采取有
利于尽快授权的写法。另一种情况是，不以获取授权为目的，仅仅是申请并面
向特定客户进行展示，或是就侵权可视度低的技术所进行的申请，如内部测试
技术。这些申请都不以授权后进行诉讼、许可为目的，而是为了向客户展示自
己技术能力，以获得商业机会，因此在撰写上就应当特别注意凸显技术效果，
比如，在背景技术中详述现有技术所存在的缺陷，在权利要求书中采用类似技
术文档式的描述或是直接描述对应专利产品的细节参数，在说明书中对具体产
品进行披露，并在实施例中给出现有技术与专利技术的效果对比，绘制相应的
图表以增加可视性等。

在部分知识产权行业从业者眼中，上述专利很可能被归入所谓垃圾专利的
范畴，忽视了其存在的合理性。对于企业而言，这可能只是一种别样形态的广
告，能够帮助其积累企业商誉获得竞争优势，因此在合理的成本范围内是值得
投入的。作为专利代理人，精准把握企业需求，合理满足企业成本投入意愿，
划拨对应的撰写资源，才能将专利代理工作真正融入企业、融入市场。
（三）竞争制衡收益目标下的撰写方法
这是企业利用专利权进行竞争的主战场，竞争手法多样并且不断创新。其

核心是实现法定垄断权的专利侵权诉讼。
１ 《专利审查指南２０１０》是关于授权的撰写指南，从实际诉讼出发，则

需要更有目的性的撰写方式
（１）有侵权实施主体。不区分产品和方法，一般的专利侵权行为主要为

制造、销售、使用；这里面不仅包括了同业竞争者，也包括了行业的上游和

—５４—

第一部分　 有价值的专利申请文件概述



下游。
针对行业上游和下游分别布局独立权利要求，如一种设备和系统，设备权

项对应的是同业，而系统权项可能对应的就是下游，这种写法已经比较普遍。
比较复杂的是间接侵权的问题，也即多个主体分别实施一个技术方案中的某些
技术特征（引诱侵权在这里不讨论），我国法律对此是没有相关规定的，实践
中仅能从共同侵权的角度进行，但困难重重。可以尝试如下撰写方法：

如果一个专利产品可以拆解为几部分分别生产或者生产后再组合，那么在
撰写时需要考虑就组件和整体同时撰写权利要求。例如，一个新产品包括了
Ａ、Ｂ两个部件，发明的创造点在于，部件Ａ和Ｂ的新结构所带来的新的结合
方式，如部件Ａ的右侧为Ｌ形，部件Ｂ的左侧为Ｓ形，部件Ａ通过将Ｌ形的
下边底放置在部件Ｂ的Ｓ形下弯钩内使两者结合。那么应当撰写至少三个独立
权利要求，分别请求保护部件Ａ的新结构、部件Ｂ的新结构、部件Ａ与Ｂ新
的结合方式。部件Ａ、Ｂ的新结构属于相应的特定技术特征，属于一个总的发
明构思；如果后期审查员认为不符合单一性要求，再考虑分案。

方法专利中整个技术方案须由几个不同主体实施完成的情况。例如，一种
新的支付方法，包括Ａ、Ｂ、Ｃ三个步骤，分别由ａ、ｂ、ｃ三个主体实施，发
明的创造点在于一种新信息在三个步骤中被处理；那么就按照实际实施过程中
主体ａ对该新信息的处理，以及主体ａ对从主体ｂ或主体ｃ处反馈过来的已处
理新信息的再处理，撰写主体ａ这一侧的方法权项，具体如“主体ａ对信息做
固定乘法后传给主体ｂ，并对从主体ｂ传来的经过固定加法处理的信息再做一
个乘法，这里隐含的是主体ｂ做了一个固定加法处理”。经过这种处理，原本
包含了主体ａ和主体ｂ的技术方案就转化成了单一主体的技术方案。同理布局
主体ｂ和主体ｃ的单侧方法权项，然后再布局ａｂｃ共同参与的方法权项。

此外在撰写方法权项时，应当不限定执行主体，例如，将“主体ａ向主体
ｂ发送特定信息”改为“向ｂ发送特定信息”；尤其应当避免特定人的出现，
因为特定人很容易被他人或机器代替实施。故，可将该步骤改为被动语态
描述。

（２）有侵权产品或方法。由于产品权项与方法权项大多可以互相转换，
因此撰写时也应当使方法、装置、使用途径等多项独立权利要求并存，以方便
侵权对照时能够将侵权客体直接对应到相关权项。尤其对方法专利为避免间接
侵权的问题所进行的上述示例撰写，写为单侧后的权项直接进行侵权认定难度
很高，对应撰写装置权利要求就很必要。
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这种装置大部分情况下是虚拟的。但应当注意，此处的虚拟模块并非指
《专利审查指南２０１０》第二部分第九章对计算机程序全流程对应装置权项的相
关规定，而是功能性技术特征所带来的虚拟化。目前很多虚拟模块的写法都参
考了计算机程序全流程对应装置的写法，将原本存在的实体也虚拟化表达，最
终导致司法侵权实践中不能被直接采用，形成权利空置。

另外，权利要求的布局也很重要。独立权利要求呈现的通常只是核心创造
点，一般不构成直接可用的商业技术方案或者说距离现实的产品还比较遥远，
因此需要在从属权利要求中添加其他技术特征形成有商业直接可用价值的技术
方案，以增大对照未来侵权产品的可能。附加技术特征可以是次要创造点，也
可能只是配合创造点完善技术方案的现有技术。后者可能对促进专利授权毫无
帮助，但考虑到司法审判中有时会根据侵犯权利的数量认定赔偿额度，这样的
撰写仍然是必要的。

（３）能够完成侵权对照。按照全面覆盖的原则，能够顺利完成侵权对照
的好办法就是减少单项权利要求中的技术特征数量，增大每个技术特征所能涵
盖的范围。减少技术特征数量的撰写方法包括少写或者不写前序技术特征而改
为在说明书实施例中予以完整说明，将多个区别技术特征分散到多个权利要求
项中撰写等；增大每个技术特征涵盖范围的撰写方法包括使用上位概念、采用
开放式技术用语等。

需要注意的是应当提前做好未来实质审查、无效宣告等程序中修改空间的
预置，防止诉讼中禁反言而不能完成侵权对照。这种预置的撰写主要是技术术
语概念的从大至小层层缩减，将被动放弃的技术方案范围控制在最小。

除权利要求书外，说明书对于侵权对照也有很重要的参考价值。谋求权利
要求保护范围最大化的写法容易导致权利要求书中部分内容需要结合说明书的
解释才能得以确认，因此在撰写说明书时，既应当考虑对权利要求书可能不清
楚的地方进行解释说明，又应避免说明书的解释过于狭窄从而导致权利要求书
的保护范围受限。针对这一问题，撰写说明书时可采取以下措施：①技术领域
可适当放大，避免出现限制专利技术使用范围的描述；②背景技术无须对现有
技术作过于详细的描述，以防被侵权方直接用作现有技术抗辩材料，同时背景
技术对于待解决技术问题的描述要合适，这涉及权利要求所载必要技术特征是
否完整的判断；③附图说明应当明确附图对应的是某个实施例而非整体专利技
术，说明书中应尽量避免使用“本发明”这样的描述，改为使用“本发明实
施例”；④实施例应当充分，并注意技术概念从大到小分层次。
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（４）权利稳定。用于诉讼的专利，稳定性是其基础指标，稳定性差的专
利用于诉讼将承担更大的败诉风险。因此在撰写申请文件时，可从以下角度着
手：①注重权利要求的层次布局，撰写更多的从属权利要求，分散创造点并设
置较为复杂的引用关系，以增加被无效的难度；②说明书务必完善，从而对权
利要求书形成良好的支持，发明内容部分可以只写独立权利要求的相关内容而
不写从属权利要求，以免与权利要求书中从属权利要求的引用逻辑起冲突。

专利权的初意是保护自己的专利产品，以上撰写虽然从诉讼角度出发，但
其本质是防御，只有被侵权时才会触发诉讼的攻击性。因此，当“争取更大
的保护范围”与“保持更好的权利稳定性”之间出现矛盾而使撰写方式冲突
时，一般倾向于保证权利的稳定性，毕竟保护自己的产品是最重要的。当然，
企业也可以申请一些纯粹用于发起诉讼攻击的专利，此类专利的风险成本仅限
于专利申请本身而不会扩展到自己的实际产品，撰写时可着重考虑其隐蔽性，
无须担负过多关于专利稳定性方面的压力。所谓隐蔽性，即竞争对手依据常规
检索习惯难以发现该专利，技巧包括：名称中的隐蔽、摘要中的隐蔽、技术术
语的隐蔽、布局权利要求时将重要发明点后移等。
２ 真实的诉讼往往不是企业所期望的在过于频繁和漫长的诉讼过程中没

有企业会是赢家，因此，竞争制衡虽然以诉讼为核心，但更多的是用诉讼威胁
达到竞争制衡的目的。因此还有以下几种情形：

（１）面临紧急被诉讼风险或谈判压力，可以从《专利审查指南２０１０》的
文字规定上对风险专利进行分析，申请一些具有针对性的专利作为筹码，这些
申请可能并不满足专利的创造性要求。例如，风险专利中限定“某结构位于
中部并呈直线”，申请应急专利时就可以将该特征修改为“某结构位于右侧并
呈折线”，只要能够解决技术问题，效果较风险专利差也无妨。

（２）作为许可、谈判用的专利，往往可以降低其诉讼性而倾向稳定性，
毕竟专利的分析和无效对于谈判对手而言也是不小的成本；尤其是以专利包的
形态出现时，仅需对某几个关键技术投入更多的专利申请成本。

（３）对于研发周期较长的技术，当可专利技术已初步形成而最终产品的
形态或者方法的细节步骤尚未确定时，先行申请预研型专利。此类专利在撰写
时就应当充分考虑实际实施时的种种可能性，或者仅作概括性描述而不涉及具
体的技术细节，以防在后续工作中遇到具体化技术与前期申请相冲突的情形，
例如，已申请的技术方案在后期商业活动中用不到，而真正具有市场价值的产
品所用的具体技术方案既无法被保护又无法申请新专利。
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（４）对于生命周期较长的产品，在其诞生和存在的各个阶段都可能会形
成可专利技术，因此需要从初始阶段就开始进行规划，以保证先期申请的内容
不会给后期申请造成障碍或者带来不利，注意事项包括：背景技术的关联使用
以及专利申请文档的引用、说明书不能写入未公开资料、非公知技术术语的统
一等。另外，未来拟组合使用的专利在文字描述上保持一定的关联性也是有
益的。

（５）对于计划进行国际申请的发明创造，在国内作首次申请时就应充分
考虑进入其他国家时可能会面临的修改需要。由于我国专利体系沿袭欧洲，因
此与欧洲国家的对接不存在太大障碍，但与其他国家或地区如美国就有较大差
异。例如，美国无技术方案（必要技术特征）的规定，但比较关注是否能实
现，故实施例非常重要，同时一般不写有益效果，故在提交国内申请时也可充
分利用这一点，少写或淡化有益效果；美国允许软硬件结合的写法，因此可在
说明书结语部分增加“本发明实施例还可以用软件和硬件结合的方式来实现”
的套话等。

面对竞争制衡手法的丰富性，专利权的可塑性得以淋漓尽致地展现，这是
最能体现专利代理人能力的平台。撰写过程中，专利代理人应当对“待出生”
专利未来的生命周期进行系统的规划，从而使专利发挥符合企业意志的最大
价值。
（四）准物权收益的撰写方法
专利权的准物权收益属于附属收益，没有专门为此目的而产生的专利，因

此撰写上并无特别要求。但如果从质押权方、转让受让方角度观察，专利权作
为物来使用，对于稳定性的要求会比较高，除去商业价值，其对专利权的审核
也大多是基于稳定性的评估。因此，在权利要求中撰写前序技术特征，或是对
有多方参与的技术方案不拆分为多个单侧权利要求，以保证技术方案的完整、
清楚，布局足够多的从属权利要求以对接实际商品，重视技术效果的描述等，
都是可以优先考虑的撰写方法。?

另外需要提及的是关于商业方法、算法等尚未被专利法明文接受的技术方
案。考虑到已有其他国家将此类方案纳入了专利的保护客体内，从长远来看，
国内在相关领域始终没有专利保护也会产生问题。为了抢占先机，不乏有经过
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“包装”的商业方法或算法进入专利审查流程甚至获得授权。这种“包装”手
段通常是采用了结合计算机技术然后虚拟出装置或设备的撰写方法。? 此类专
利通常具有前瞻性且与网络技术结合紧密，属于朝阳产业，在质押贷款等方面
具有较大吸引力。利用良好的“包装”来争取专利授权，对处于创业初期的
企业而言是非常关键的。
（五）以获取垄断收益为目标的撰写方法
此处要讨论的唯一对象是标准专利。对于企业明确的以进入标准内容为目

的的专利申请，在撰写中有其特别需要注意的地方：标准专利以和标准对照为
首要目的，与此目的相冲突的撰写方法一般都不采用。? 由于标准文档对技术
方案的描述有其特有的表达方式，故撰写专利申请文件时应当充分参考该标准
文档的表达方式，不能预估的后续变动如技术术语的确定，则应当使用上位的
概念。

形成标准的技术方案往往是诸多备选方案中的一种。这意味着在申请专利
时就应考虑各种可能的技术方案，并尽量将其写入权利要求书中；相应的说明
书中应当有更多的实施例，跟随着标准推进的情况进行主动修改，这非常重
要。必要的时候，可以针对同一技术问题同时提交多份不同的解决方案。

需要指出的是，标准类专利的撰写单靠专利代理人一己之力往往难以完
成，须由熟悉该标准的技术人员参与方可撰写得当。
三、专利代理人的能力需求
上文已述部分展示了专利权可塑性在企业意志之下的伸展。困难在于：企

业缺乏相关专业知识，没有能力进行内部控制和对外表达。
专利代理人是与企业专利资产距离最近且具有相关专业知识的人员，启发

企业了解自身在专利竞争中的位置、准确表达企业意志、有针对性地提供专利
申请解决方案，是专利代理人的职责所在。在自我的能力塑造中，需要把握的
有以下几个大方向：

（１）打破《专利审查指南２０１０》的束缚，将视野扩展到企业的全部市场
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这里同样的要注意计算机全流程虚拟装置与功能性限定技术特征滥用的区别；这里的“包装”
也是国家知识产权局依据国情在不剧烈变动现行法律框架下的实验性尝试。

侵权诉讼中是不能以专利和标准对照就直接判定符合标准的产品专利侵权的，因此标准专利
的价值并非围绕诉讼实现，而是依附标准组织所赋予的谈判能力而实现。



行为，研究不同行为对专利的撰写要求，跟踪国外撰写方法动态，提升自身
能力；

（２）提供撰写服务中，锁定行业特点，主动与企业沟通，了解或帮助其
了解对委托案件的预期收益，并提供合适的解决方案；

（３）秉持专利制度的核心，在充分释明的基础上以鼓励创新为目的对企
业进行引导，不能对其灌输“我拥有这个专利，我就要随心所欲地用它”? 这
种背离体系建立目的的观念。

对于专利代理人，不断增强专利申请中的企业意志，并锤炼自己的撰写技
巧，这是一个没有止境的向上之路。
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透过侵权诉讼中的三个争议焦点及其
辩证关系反观专利申请文件的
撰写技巧
李小童 　 吕　 媛

【摘　 要】
对典型侵权诉讼案例进行研究，通过诉讼争议焦点分析专利申请

文件撰写技巧，讨论了相同侵权和等同侵权的保护力度差异，提出撰
写专利申请文件应将潜在侵权技术方案纳入到相同侵权的范畴而尽量
少用争议较大的等同侵权。重点研究了权利要求保护范围和权利稳定
性的辩证关系，提出通过优化申请文件撰写向公众充分展示发明应有
的创造性高度，既有助于在实质审查、复审、无效阶段免受禁止反悔
原则的伤害，又能在获得合理保护范围的同时有效应对侵权人的现有
技术抗辩。
【关键词】

专利申请文件撰写侵权诉讼相同侵权现有技术抗辩禁止反悔

随着我国专利制度３０年来的快速发展，已经到了从单纯追求数量向
更加注重质量快速转变的重要时刻。根据汤森路透年度创新报告显示，中
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 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心。



国多个技术领域创新能力跻身亚太前１０位，? 创新能力的提升必然会逐渐
遭遇模仿和侵权。如果放眼世界，西方国家的专利侵权诉讼案件量也在大
幅攀升?，而中国优秀企业未来也将会逐渐走出国门，面对全球化的竞争。
梳理近年来的司法判例，能够发现众多原本对技术作出了实质性贡献的专
利由于撰写缺陷最终在侵权诉讼中失败。因此众多专利申请人对专利申请
文件撰写质量的要求将会越来越高，对专利代理机构的服务能力的要求也
会越来越高。

在专利的整个申请和审批程序中，专利申请文件的撰写具有最重要的意
义，将直接决定专利权的稳定性和含金量。一件完美的申请文件，所需要的并
非华丽的辞藻、优美的语句和出奇制胜的布局谋篇；而是要在满足授权条件、
保持权利稳定和获取最大保护范围之间寻找一个最佳平衡。本文将通过一个具
体侵权诉讼案例中的争议焦点，反思专利申请文件撰写的得失，挖掘专利申请
文件撰写技巧，以期获得更高质量的专利申请文件。
一、涉案专利简介
申请人胡小泉于２００４年７月２１日提交了发明名称为“注射用三磷酸腺苷

二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法”的发明专利，原始权利要求书包括两
个方法权利要求。在实质审查过程中，申请人主动增加了新的独立权利要求
２：“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，其特征是：主要成分由
三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，二者的重量比为１００毫克比３２毫克。”审查员
收到修改文本后在“二通”中质疑上述修改超范围，因为原始说明书和权利
要求书均没有记载“还包含其他活性成分的冻干粉针剂”。之后申请人又进行
了修改，将独立权利要求２改为封闭式权利要求，并以此文本于２００６年１１月
１５日作出授权公告。

最终授权权利要求２为：“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂，
其特征是：由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成，二者的重量比为１００毫克比３２
毫克。”在之后的侵权诉讼中，双方的争论也主要围绕权利要求２进行。
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二、侵权诉讼过程
１ 济南市中级人民法院一审
２００８年１月１４日，专利权人胡小泉向山东省济南市中级人民法院起诉山

西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛公司”）、山东特利尔营销策划有
限公司医药分公司（以下简称“特利尔公司”）侵犯其专利权。胡小泉诉称，
泰盛公司生产、许诺销售、销售了名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”
的药品，特利尔公司销售了泰盛公司的上述产品，经对比，上述产品与其专利
独立权利要求２的保护范围完全相同，构成侵权。

被告方观点：第一，现有技术抗辩，通过提交了５份公开出版物的证据来
证明被诉侵权产品系使用公知技术生产，不构成侵权；第二，被诉侵权产品含
有辅料碳酸氢钠和精氨酸，涉案专利产品不含碳酸氢钠和精氨酸，因而技术方
案不同；第三，被告方同时向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为涉案专
利不具备《专利法》所要求的创造性。

济南市中级人民法院观点：第一，被诉侵权产品“注射用三磷酸腺苷二
钠氯化镁”同样为注射用针剂，性状为白色或类白色冻干块状物或粉末，冻
干粉的主要成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁，规格为三磷酸腺苷二钠１００毫
克、氯化镁３２毫克，被诉侵权产品与涉案专利产品的特征相同，落入涉案专
利权保护范围；第二，关于其中所含有的辅料，特利尔公司未能提供证据证
实；而且即使被诉侵权产品含有上述辅料，也不影响该针剂中“三磷酸腺苷
二钠氯化镁”的组分构成和重量比；第三，针对被告的现有技术抗辩，所列
举的证据大多仅涉及三磷酸腺苷二钠与氯化镁两种液体的分别配制或复合液配
制，并非冻干粉针剂；《药剂学》书籍中的注射用冷冻干燥制品的生产工艺等
技术的介绍，也不能证明被诉侵权产品及其生产方法是公知技术。基于此，济
南市中级人民法院判定被告侵权成立。?
２ 山东省高级人民法院二审
被告泰盛公司、特利尔公司不服一审判决，向山东省高级人民法院提起上

诉，坚持现有技术抗辩。其理由为：在涉案专利申请日之前，已有三磷酸腺苷
二钠和氯化镁混合使用，混合比例为１００ｍｇ∶ ３２ｍｇ，形态为水溶液剂或干燥粉
末剂；而将水溶液剂或干燥粉末剂制成冻干粉是公知的药剂学常识，因此被诉
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侵权产品属于公知技术。
在山东省高级人民法院审理过程中，涉案专利权的无效宣告请求程序也几

经波折，经历了专利复审委员会的无效宣告、北京市第一中级人民法院行政诉
讼和北京市高级人民法院的行政诉讼，最终专利权稳定保留。相应地，山东省
高级人民法院基于专利权是否有效存在也会作出不同的审判结果。在涉案专利
权有效性明确以后，山东省高级人民法院经过审判委员会讨论，作出再审
结论。

山东省高级人民法院观点：涉案专利权利要求２保护的是三磷酸腺苷二钠
与氯化镁组成和二者的重量比为１００毫克比３２毫克的组合物，而被诉侵权产
品的组分与涉案专利的组分构成和重量比相同。至于被诉侵权产品中增加了辅
料碳酸氢钠和精氨酸，正如其说明书所表述的仅仅为辅料，而非主要成分，加
入辅料是药物制备过程中的必备环节。对涉案专利不能孤立地去看权利要求
２，从涉案专利所有权利要求及说明书看，并不能排除有其他的辅料成分。因
此，对涉案专利封闭式权利要求进行解释时，“不包括其他组分”不应理解为
不包括辅料成分。综上，尽管被诉侵权产品中增加两种辅料，但该辅料不是被
诉侵权产品的组分，也不是被诉侵权产品增加的技术特征，不影响该针剂中
“三磷酸腺苷二钠氯化镁”的组分构成和重量比。且被告也没有证据证明被诉
侵权产品加入辅料碳酸氢钠和精氨酸后对涉案专利产品功能和效果有实质性改
变。因此，被告主张加入两种辅料不落入涉案专利保护范围的抗辩理由不能成
立。此外，针对被告的现有技术抗辩，由于未能提供充分有效的证据，抗辩理
由不能成立。?
３ 最高人民法院提审
被告泰盛公司和特利尔公司不服山东省高级人民法院判决，向最高人民法

院申请再审。被告方主要观点：第一，山东省高级人民法院的判决对封闭式权
利要求保护范围的解释与现行法律规定及实践相悖，被诉侵权产品未落入涉案
专利的保护范围；第二，精氨酸作为稳定剂在被诉侵权产品中起到了明显延长
有效期的作用，给产品性能带来了实质性改进。

专利权人观点：第一，在专利侵权诉讼中，对封闭式权利要求的解释，不
能纯粹依据《审查指南２００６》规定进行，还要考虑《专利法实施细则》和
《审查指南２００６》中关于权利要求撰写的相关规定。在撰写权利要求时，从发
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明所要解决的技术问题出发，本着清楚、简洁的原则，可以将本领域技术人员
根据现有技术或者通过简单实验就能够确定的技术特征不加限定；对于组合物
产品，封闭式权利要求所限定的是解决技术问题必不可少的必要技术特征，并
不排除对解决技术问题没有实质性特点的技术特征。《最高人民法院关于审理
侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第７条第２款关于全面覆盖的
侵权判定规则的规定中，技术特征应当理解为解决技术问题的必要技术特征。
不能认为添加的是涉案专利记载的组分之外的其他组分，侵权就不成立，而需
要根据添加组分所起到的具体作用进行分析。第二，辅料是生产药品制剂的必
备材料，涉案专利技术方案中同样也有辅料存在。第三，被诉侵权产品添加了
无关紧要的辅料，与涉案专利构成等同。

最高人民法院观点：第一，对于封闭式权利要求，一般应当解释为不含
有权利要求所述组成以外的组分。上述解释规则看似严格，但专利权人在申
请专利时可以根据具体情况在开放式、封闭式、活性成分封闭、部分封闭等
多种方式中选择恰当的撰写方式，从而获得恰当的保护范围。因此，上述解
释规则能够合理平衡专利权人与社会公众的利益。第二，根据《专利法》
第５６条第１款?的规定，发明专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说
明书和附图可以用于解释权利要求。封闭式组合物权利要求应理解为仅由其
限定的组分组成，没有别的组分，但可以带有杂质，该杂质只允许以通常的
含量存在。第三，涉案专利权人在实质审查过程中曾试图将说明书和权利要
求修改为“主要成分由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”，但被认为不符合
《专利法》第３３条的规定而未能得到允许，涉案专利权人亦未坚持。在授权
后的侵权诉讼中，涉案专利权人再主张应当将涉案专利理解为活性成分封
闭，违背了禁止反悔原则。第四，如果通过等同原则，将专利权人明确排除
的结构组成或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围，认定被诉侵
权产品与涉案专利构成整体等同，既不符合适用等同原则的基本目的，亦不
符合司法解释中有关技术特征等同的规定。因此，最高人民法院最终撤销了
山东省高级人民法院和济南市中级人民法院作出的民事判决，对专利权人的
相关主张不予支持。?
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此条款为２００８年修改《专利法》之前的，２００８年修改《专利法》后，改为《专利法》第
５９条第１款。

最高人民法院（２０１２）民提字第１０号民事判决书。



三、侵权诉讼中争议焦点分析
１ 多用相同侵权少用等同侵权
涉案专利诉讼过程虽然十分曲折，但是核心争议点却非常简单，就是在技

术特征不完全相同的情况下是否构成等同侵权。目前，世界各国基本上形成了
一种共识，即侵犯专利权的行为包括相同侵权行为和等同侵权行为这两种类
型。? 其具体含义和判断方法已经获得了广泛的研究，并非本文探讨的重点。
本文主要关注点在于从上述案例出发，抽丝剥茧，探寻相同侵权和等同侵权的
选择与专利申请文件撰写的关系。

判定是否构成等同侵权历来是一个难点，不仅专利权人和被诉侵权人对是
否构成等同侵权看法针锋相对，不同法官和不同审级之间也大相径庭，因为等
同侵权的判定有着过于强烈的主观色彩。该案专利权人的诉讼请求虽然得到了
济南市中级人民法院和山东省高级人民法院的支持，但最终被最高人民法院所
否决。由此可见，将维护自己权益的希望寄托于等同侵权，无异于望梅止渴、
画饼充饥，不能为企业的长期稳定发展提供保障。所以，与其在侵权行为发生
以后和侵权人就是否构成等同侵权打口水仗争得面红耳赤，还不如一开始就采
取最简单、最有效、最便捷的方式维护自己利益，在初次撰写专利申请文件的
时候就充分考虑可能遭遇到的侵权技术方案，尽最大可能将尽可能多的潜在侵
权技术方案纳入到相同侵权的范围之内。

具体来说，第一，应当将产品权利要求撰写成开放式而非封闭式。封闭式
权利要求无异于作茧自缚，主动将专利的保护范围进行缩减，并且缩减的幅度
常常超出专利权人自己的预料。第二，无论权利要求撰写成开放式还是封闭
式，都应该在产品组成中包含辅料。事实上，且不说专利权人应当站在本领域
技术人员的高度进行申请文件的撰写，即使非本领域技术人员，只要稍有生活
常识就应该知道绝大多数的药品中通常会既包含主成分也包含辅料。如果为了
通过创造性的审查而必须采用封闭式撰写方式，也应该采用较为上位的概念将
潜在侵权技术方案可能使用的各种添加剂一网打尽，无论侵权者在专利组合物
的基础上增加何种添加剂，都可以将其纳入相同侵权的范畴。退一步来说，即
便相同侵权不能得到法官的支持，也会为等同侵权的主张提供对专利权人有利
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的依据。如果发明已经具有明显的创造性高度而允许撰写为开放式权利要求，
也仍然要使用较为上位的概念将各种可能的添加剂囊括在内。第三，在前述基
础上，还应当增加从属权利要求，对辅料的具体种类予以明确。既要明确常见
辅料以功能区分的各种类别，也要明确每一类别辅料常见选择的具体物质名
称。如果专利权人在权利要求２的冻干粉针剂中限定了含有辅料，并且在从属
权利要求中明确辅料为精氨酸和碳酸氢钠，那么被诉侵权产品将和涉案专利构
成相同侵权，诉讼结果将会大不相同。
２ 撰写申请文件应提前跳出禁止反悔原则的藩篱
专利权人败诉的另一个重要原因是在实质审查程序中对权利要求２进行了

修改，将开放式权利要求“主要成分由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”修改
为封闭式权利要求“由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成”，事实上放弃了主成分
封闭、辅助性成分不封闭的技术方案。所以当专利权人在诉讼程序中再次主张
主成分封闭、但是含有辅料的技术方案也侵犯其专利权时，明显与禁止反悔原
则相悖，自然得不到最高人民法院的支持。

禁止反悔原则对专利权人的杀伤力非常大，以至于几乎大多数侵权诉讼中
都会涉及禁止反悔原则的使用。申请人通过修改和意见陈述对技术方案的放
弃，既可能发生在实质审查程序中，也可能发生在复审和无效宣告程序中，放
弃的根本原因，都是由于原始申请文件撰写不够完美。分析涉案专利，原始权
利要求书中只有方法权利要求而没有产品权利要求，既不利于顺利通过实质审
查，也不利于在侵权诉讼中保护其合法权益，因为产品权利要求的保护力度明
显优于方法权利要求，这是专利权人的第一个撰写失误。在实质审查过程中，
专利权人意识到了上述缺陷，因而在已经具备授权前景的情况下增加了产品权
利要求，试图对原始权利要求书撰写的缺陷进行修正，优化权利要求的布局。
但是在受到审查员的质疑之后，专利权人可能急于获得授权，并没有坚持自己
的意见，而是过于配合地将权利要求从开放式修改为封闭式，这是专利权人的
第二个撰写失误。当然，说明书中虽然存在修改不超范围的依据，但是毕竟缺
少一个明确包含辅助性成分的具体实施例。如果申请人在原始说明书具体实施
方式部分增加一个包含碳酸氢钠和精氨酸的实施例，那么即便最开始缺少了产
品权利要求，在后续实质审查过程中增加产品权利要求也会易于寻找依据。但
是专利权人没有这么做，这是专利权人的第三个撰写失误。

所以，申请文件的撰写要有一定的预见性和超前性，既对可能出现的潜在
侵权技术有所预见，也要对实质审查和复审程序中审查员可能提出的质疑有所
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预见，更要对无效宣告请求程序中利益关联方可能采取的无效理由有所预见。
专利申请文件一经完成，不要轻易进行修改，也不要随意进行陈述，这样就不
会受到禁止反悔原则的伤害。
３ 撰写专利申请文件应主动阻击现有技术抗辩
现有技术抗辩的定义和法理研究已经非常充分，? 此处重点分析专利申请

文件撰写与现有技术抗辩的关系。专利权人一旦对侵权者提起诉讼，因为涉及
利益之争，无论是否真的侵权，对方通常都不会束手就擒，一定会使出十八般
兵器与专利权人斗法，而现有技术抗辩是被诉侵权人几乎每案必用的一大
法宝。

该案被告也不例外，在济南市中级人民法院一审时就使用５份证据进行现
有技术抗辩，但是其辩护理由没有被采纳。直到最高人民法院的提审阶段，最
终不侵权的判定也不是因为现有技术抗辩发生了作用。被告提交的证据分为现
有技术１和现有技术２两类（如表１所示）。其中现有技术１涉及三磷酸腺苷
二钠和氯化镁注射液，具有和涉案专利相同的用量比例，但是其形态不是冻干
粉；现有技术２涉及注射用冷冻干燥制品的生产工艺，但是并未明确公开被诉
侵权产品的制备方法，也没有明确公开将相应比例的三磷酸腺苷二钠和氯化镁
混合液加工成冻干粉的操作。

表１　 涉案专利与被诉侵权产品和现有技术对比
涉案专利 被诉侵权产品 现有技术１ 现有技术２

三磷酸腺苷二钠 √ √ √

氯化镁 √ √ √

用量比 √ √ √

辅料 √ √

冻干粉形态 √ √ √

另一方面，从申请文件的撰写来看，不仅权利要求２中明确限定了针剂的
形态是冻干粉，并且说明书中也记载了冻干粉相对于混合液的优点：提高药品
的稳定性，使药品的质量可控性更强，保证药品的有效性和安全性。基于以上
记载，可见涉案针剂的冻干粉形态相对于混合液形态有着明确的技术效果，仅
凭现有技术２对注射用冷冻干燥制品的泛泛描述并不能认定涉案专利技术是很
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容易想到的。所以，在被诉侵权人无法举出证据证明将三磷酸腺苷二钠和氯化
镁混合液加工成冻干粉是公知技术的情况下，其现有技术抗辩没有得到三级法
院的支持。

通过这个案例可以非常直观地看出申请文件撰写优劣与侵权诉讼成败的关
系，虽然专利权人最终败诉，但是败诉的原因并非因为被诉侵权人的现有技术
抗辩，涉案专利申请文件撰写在这一点上尚算可圈可点。正是由于专利权人在
权利要求书和说明书中有了相应的记载，在被诉侵权人提出现有技术抗辩时才
能够减弱或消除其抗辩理由。所以，撰写专利申请文件时一定要在充分考虑可
能的潜在侵权技术方案基础上，进一步考虑侵权者可能采用的现有技术抗辩的
理由和证据，进行针对性的阻击。这就要求专利权人在撰写专利申请文件之前
进行充分的检索，对现有技术进行系统的总结、归纳、分析，在专利申请文件
中写明自己的技术方案与现有技术的区别，并针对区别写明相应的技术效果。
四、保护范围大小与权利稳定性的辩证关系
涉案专利的诉讼过程体现了撰写专利申请文件时保护范围大小和权利稳定

性的辩证关系。本质上，保护范围的大小与专利权的稳定性是一对矛盾。专利
权人试图将尽可能多的潜在侵权技术方案都纳入到相同侵权的范畴其实就是拓
宽权利要求保护范围。其结果一方面可能会导致在实质审查、复审和无效宣告
请求程序中受到较多的质疑，容易受到禁止反悔原则的伤害；另一方面被诉侵
权人必然相对较为容易寻找到对比文件进行现有技术抗辩。

一件发明已经完成之后，基于其核心发明构思和具体实施方式，会存在一
个由等同原则确定的保护范围，即图１中的Ｃ２。当然这个保护范围的边界是
不清晰的，也容易引起争议，专利权人和被诉侵权人对其理解必然是不同的。
为了将保护范围清楚化和明确化，在专利发展历史上逐渐产生了权利要求，?
发明的保护范围以权利要求为准，说明书及附图可以解释权利要求的内容，我
国《专利法》也采用了这一原则。图１中的Ｃ１就是在权利要求文字描述的基
础上基于相同原则确定的保护范围的边界，被诉侵权技术如果落入Ｃ１的范围，
专利权人相对较为容易维护自己的权益。专利权人和专利代理人很希望通过合
理扩充权利要求而将相同侵权的保护范围Ｃ１扩大，最好是扩大到等于或接近
等同侵权的保护范围，但是如此一来Ｃ１也将接近现有技术或者和现有技术部
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分重叠，导致权利要求更容易受到创造性的质疑，也导致在侵权诉讼中也让现
有技术抗辩的理由更充分。

图１　 保护范围大小与权利要求稳定性辩证关系
注：Ａ ＝现有技术，Ｃ１ ＝权利要求，Ｃ２ ＝等同原则，Ｂ ＝创造性高度

因此，有必要在现有技术和相同侵权的保护范围之间画出一条清晰而不可
逾越的分界线，这条分界线就是发明的创造性高度，即图１中的Ｂ。这条线有
着非常重要的划界意义，由于这条线将发明的保护范围和现有技术分开，界限
一旦明确，专利权人就可以将相同侵权保护范围向外扩展至创造性分界线Ｂ，
而无须担心受到创造性质疑而产生禁止反悔问题，也无须担心在侵权诉讼中被
现有技术抗辩所伤害。而且，该创造性分界线越明确越清晰，则专利权人受益
越大。所以专利申请文件撰写最核心的问题就是突出创造性分界线，也就是发
明所具有的创造性高度。

随着科技的进步，开拓性发明越来越少，多数发明都是在现有技术的基础
上针对某一特征作出了改进。一件发明的创造性高度，是由发明本身的技术方
案改进程度、技术问题解决幅度大小和技术效果优劣所决定的，是一种客观存
在的状态，并不取决于专利申请文件撰写方式。但是，创造性是一个无法用数
字量化的指标，谁也没有办法给出创造性大小高低的具体数据。公众只能从专
利权人撰写的说明书中去尝试感知创造性的高低。所以，虽然一件发明的创造
性高低是固定不变的，但是专利申请文件能够带给公众对创造性高低的认识却
是可以改变的。一份完美的专利申请文件，应当使得公众阅读之后自行发现创
造性所在，并且要使得公众所发现的创造性高度甚至超过发明实际的创造性
高度。

回到涉案专利，其核心构思是将三磷酸腺苷二钠和氯化镁针剂加工成冻干
粉的状态，这是相对于现有技术的最主要改进。从三级诉讼的具体举证和说理
来看，现有技术中确实不存在这样的技术方案，其具备一定的非显而易见性。
那么说明书就应当相应地针对这一改进给出其详细的技术效果，并使用合适数
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量的实施例和对比例予以证实，并将相关实验数据展示在说明书中。通过创造
性分界线的划界行为，在发明具备真实创造性的基础上，以合理的撰写技巧展
示发明的创造性高度，就能够解决扩大保护范围和保持权利稳定性之间的原有
矛盾，从而实现二者的逻辑统一，使得专利权的价值获得极大的提升。
五、专利申请文件撰写启示
首先，专利申请文件的撰写一定要认真细致，不能存在任何因失误而造成

的缺陷。因为一旦这些缺陷在实质审查、复审和无效宣告请求程序中受到质疑
后很容易因修改或陈述而受到禁止反悔原则的禁锢，导致权利受损；假如这些
缺陷被带病授权，那么在侵权诉讼中必然成为被诉侵权人为自己辩护的理由或
者成为提起无效宣告请求的理由，后果更为严重。

其次，权利要求一定要进行合理扩展。扩展的含义有二：一是在核心发明
构思的基础上纵向扩展，将保护范围适当扩大；二是在具体实施方式的基础上
进行横向扩展，在从属权利要求中列举相关技术特征的等同替代手段，从而将
尽可能多的技术方案纳入到相同侵权的范畴中来，有利于在未来的侵权诉讼中
多用相同侵权少用等同侵权。

最后，也是最重要的，说明书一定要充分展示和体现发明的创造性高度，
要让公众和法官阅读了说明书之后能够发现、认识并体会到发明的保护范围和
现有技术之间存在一条清晰的创造性分界线，从而堵死被诉侵权人向法院提出
现有技术抗辩或者向专利复审委员会提出无效宣告请求的路径。为此说明书中
至少包括三部分内容：第一，发明与现有技术的区别；第二，基于所述区别所
带来的具体技术效果；第三，上述技术效果的翔实的数据支撑。

一言以蔽之，专利申请文件的撰写，应当未雨绸缪、料敌机先，充分预测
并考虑可能遭遇的侵权技术方案以及被诉侵权人可能采用的应诉手段，早做准
备、提前布局、埋下伏笔、预备后招，努力创造出一份表述清楚、逻辑严谨、
范围适当、权利稳定、层次分明、有理有据的专利申请文件，确保专利权人在
侵权诉讼中居高临下、占尽优势，永远立于不败之地。
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从全面覆盖原则考量专利申请文件的
撰写
曹克浩

【摘　 要】
单纯围绕发明目的来撰写技术方案，并不能全面地考虑权利要求

保护的合理范围。本文通过对一个具体案例撰写方式所涉及的禁止反
悔原则进行探讨，分析了从全面覆盖原则来撰写专利申请文件的优
势，并提出如何选择权利要求的全部技术特征或发明目的，撰写合适
的专利申请文件。
【关键词】

专利申请文件撰写全面覆盖原则全部技术特征禁止反悔原则

一、引　 　 言
《专利法实施细则》第１７条第１款规定，说明书的发明内容应写明发明或

者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照
现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。通常认为“要解决的技术问题”
等同于发明目的，因此撰写者习惯上围绕着发明目的撰写技术方案。这种撰写
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方式的好处在于：首先，能够根据现有技术的缺陷，强调该发明与其的实质区
别，从而赋予该发明相对于现有技术所不具备的某种优势或好处。其次，如果
有足够的区别点，那么在将来的专利实质审查过程中申请人能够总结的发明目
的和有益效果就越多，因此在答复审查意见通知时可以选择不同的区别点进行
意见陈述和修改。最后，当说明书确定这种撰写方式后，权利要求书可以与发
明内容中的技术方案保持一致，能提高撰写效率。?

然而，这种撰写模式隐藏着易于被忽视的缺点：这种撰写模式只是有利于
说明书的撰写，而忽略了申请人真正考虑的保护范围。如果该权利要求的内容
完全照搬说明书内容，一旦专利申请被授权，在后续的专利侵权诉讼中有可能
不利于专利权人主张的权利要求的保护范围。可能原因有：（１）对于一项专
利申请或授权专利的保护范围而言，其技术解决方案一般是固定的。但有可能
随着现有技术或被控侵权技术方案的不同，而导致所解决的技术问题也会不
同。? 当面对审查员或法官提出的质疑时，出于能早日授权或赢得侵权诉讼的
目的，申请人或专利权人容易对保护范围进行限制性解释，从而不利于将来的
侵权诉讼。（２）如果权利要求只是根据发明目的进行撰写，将来的侵权人通
过简单替换以及增加某些技术特征，来达到规避侵权行为或造成侵权事实认定
困难。

因此，出于获得权利更加稳定、范围更加合理的专利，笔者从一个实际案
例出发，试图从全面覆盖原则来分析专利申请文件的撰写模式。
二、具体案例
２００４年６月１０日，原告友邦公司向国家知识产权局申请了一项名称为

“顶棚内置式家电分体安装方法及装置”的发明专利，并于２００９年７月２９日
获取专利权，专利号为：ＺＬ２００４１００２５０４６ ５。该专利权的独立权利要求１是：
“一种顶棚内置式家电分体安装方法，该方法是将家用电器分解为上部的主机
体和下部的面罩板两部分，面罩板制成室内顶棚状，与其他顶棚面板一起利用
卡条与卡槽或嵌条与嵌槽之间的配合，均匀固定在顶棚龙骨下面构成一个完整
的顶棚面，而主机体被固定安装在面罩板上方的顶棚内。”独立权利要求３是：
“一种利用权利要求１或２所述的顶棚内置式家电分体安装方法的顶棚内置式
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家电分解安装装置，它包括组成顶棚的龙骨和顶棚面板，其特征在于在两根相
邻的龙骨上固定安置家电主机体，在主机体的下方至少有一块顶棚面板作为家
电的面罩板，该面罩板与其他顶棚面板一样通过卡条和卡槽或嵌条和嵌槽之间
的配合固定在龙骨下面。”

其中，说明书实施例１ ～ ２如图１ ～ ２所示。

图１
　 　

图２

图１是取暖灯的结构示意图，其中主机体６和取暖灯组件（２和５）是分
体式安装，作为面罩板的块状顶棚面板２中设置多个灯泡孔，并通过嵌条３和
卡槽卡４接到龙骨１上。最终将主机体６和面罩板２固定安置在两相邻龙骨１
上面，从而构成与吊顶面板同为平面的浴霸结构。

图２是排气扇的结构示意图，除了面罩板２中设置的通风孔５与图１不同
之外，其余结构均相同。

被告美尔凯特公司是一家专业生产销售厨卫装饰用组合吊顶的公司。原告
通过市场调查获知被告生产、销售的产品与原告专利方法所制备的产品相同，
由此向杭州市中级人民法院提起诉讼?，认为被告的产品及其使用方法构成了
侵权行为。

法院经过两次开庭审理，查明如下事实：该被控侵权技术方案将家用电器
分为上部的主体机和下部的面罩板两部分，面罩板制成与顶棚面板大小相同形
状，与其他顶棚面板一起利用卡条与卡槽或嵌条与嵌槽之间的配合，均匀固定
在顶棚龙骨下面构成一个完整的顶棚面，而主机体被固定安装在面罩板上方的
顶棚内。

然而，被告辩称：（１）根据说明书的发明目的内容的记载“本发明的目
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的在于克服上述存在的不足，而提供一种利用现有块状的顶棚面板，将室内
家电分体安装，其主机体置于顶棚内，而利用顶棚面板作为家电的面罩板的
顶棚内置式家电分体安装方法及装置，其中在主机体的下方至少有一块顶棚
面板作为家电的面罩板”。此外，说明书多处记载了“面罩板为块状顶棚面
板，它不仅可以随意根据需要进行更换，而且通用性强，安装灵活方便，能
保持室内顶棚的整体一致性”。由此可见，权利要求１所述的“制成室内顶
棚面板状的面罩板”应当是使用现有的顶棚面板（即吊顶面板）加工处理，
得到电器的面罩板。而被控侵权产品的面罩板为特制的电器面板，其材质和
颜色均与顶棚面板不同，在视觉效果上能明显突出吊顶电器的位置，这已经
构成了实质区别。

（２）原告在复审阶段中，为突出其与现有技术的效果，书面陈述“该
发明目的之一是利用现有块状的顶棚面板作为家用电器面罩板，这样将顶
棚面板的功能由单纯的装饰功能延伸至电器面罩的使用功能，从而使本申
请具有了安装方法简单、实用，保持室内顶棚的整体一致性及居室环境整
体美观，使顶棚面板与电器面罩板在材质、尺寸、安装方式乃至色彩、风
格上的统一成为可能，有效降低家电的安装、使用成本”。这说明原告为
了避开现有技术的影响而主动对权利要求的保护范围进行限制性解释，因
此根据“禁止反悔原则”?，原告在主张其专利权时，不得将通过该限缩而放
弃的内容（与现有的顶棚面板具有不同材质和颜色的面罩板）纳入专利权的
保护范围。
三、争论焦点
对于该案，合议庭观点不一。一方观点认为：根据《专利法》第５９条规

定的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明
书及附图可以用于解释权利要求的内容”，专利权的保护范围应当由权利要求
来确定，当权利要求的保护范围难以确定时，才需要说明书及附图的相关内容
进行解释。在该案中，独立权利要求１只限定面罩板制成室内顶棚状，其表明
该面罩板既可直接使用室内顶棚面板，也可使用与室内顶棚面板具有相同形状
的电器板，其并不排除材质和颜色不同的面罩板。根据全面覆盖原则，由于被
诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同的技术特征的，应当
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认定其落入权利要求的保护范围，即判定被告的侵权行为已经成立?。至于被
告主张的禁止反悔原则，根据我国实践中通常将修改对获得或维持专利产生
“实质性”影响作为适用该原则的判断标准?，由于涉案专利的权利要求１和３
并未进行修改，且所述的“面罩板制成室内顶棚面板状”或“顶棚面板作为
家电的面罩板”也未对该专利产生实质性影响（详见下文），因此该案不适用
禁止反悔原则。

然而，另一方观点则认为，涉案专利的多处内容强调其发明目的是使用现
有块状的顶棚面板作为家用电器面罩板，并且其在复审阶段中主动陈述了
“该发明目的之一是利用现有块状的顶棚面板作为家用电器面罩板”，表明其
为了避开现有技术的影响而主动对权利要求的保护范围进行限制性解释。尽管
授权的权利要求并未进行相应修改，但根据“为了满足专利性条件而进行的
任何修改或者意见陈述，应当适用禁止反悔原则”的精神，?由于专利权人已
经书面放弃了“与现有的顶棚面板具有相同形状、但具有不同材质和颜色的
面罩板”的技术特征，因此该案可适用禁止反悔原则，即该技术特征不能再
主张适用等同原则，?将面罩板的范围扩展到所有相同形成的面板范围（即被
告的面板）。由此，应判定被告的侵权行为不成立。

从表面上看，第二种观点理由更为充分，其似乎体现了“禁止反悔”的
判断原则，即“在专利申请、审查等过程中，权利人针对其专利申请作出的
修改和针对各种审查通知所作出的意见陈述，有可能会对其专利权保护范围产
生一定限制作用”?。
四、合议庭审理过程
面对被告强有力的答辩意见或者是根据以往的审理实践，合议庭并没有简

单选择以上第一种或第二种观点，而是统一了认识，即根据《专利法》保护
的宗旨，应从“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的
应用，提高创新能力”的角度公平、公正审理该案。

首先，根据涉案专利文件的记载，现有的吊顶电器多为整体式结构，容易
破坏顶棚结构。同时，安装后难以移位，并且这种安装方式难以与顶棚平面保
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持一致。根据现有技术的缺陷，该发明所给出的必要技术特征在于：①电器主
体和面罩板为分体式结构，二者通过龙骨结构进行连接；②面罩板专门制成与
块状顶棚面板大小相同（参见实施例１ ～ ２）；③安装后的电器以及面罩板与吊
顶构成一个完成的顶棚平面。这表明其全部必要技术特征（以下简称“全部
技术特征”）应当包括以上３点，而不是一定使用顶棚面板来制备面罩板。否
则，这种过于狭窄的保护范围，既不利于维护专利权人的合理权益，也容易使
得他人对该专利产品进行简单改动（如使用与顶棚面板具有相同形状、但具
有不同材质或颜色的面板作为面罩板），就能达到获得与专利类似的产品，而
无须承担侵权责任。很显然，只是围绕初级的发明目的进行撰写技术方案，而
没有挖掘保护范围的等同范围的空间，使得通过说明书来解读权利要求的保护
范围造成一定混淆。

其次，合议庭仔细阅读了涉案专利文件，发现专利文件中除了在发明目的
中记载了“利用现有块状的顶棚面板作为家电的面罩板”以及描述产品时记
载了“顶棚面板作为家电的面罩板”之外，在权利要求１以及说明书甚至实
施例中，更多地记载了“面罩板制成室内顶棚面板状”“面罩板专门制成与块
状顶棚面板大小相同”，也就是说既可以直接用现有的顶棚面板制备面罩板，
也可用将面罩板制成室内顶棚面板相同的形状而无须材质和颜色相同。虽然说
明书没有明确指出可以通过两种方式来制备面罩板，但权利要求１记载的“面
罩板制成室内顶棚面板状”应当包括以上两种情形，这对于本领域技术人员
而言也是能够理解的。

最后，对于专利权人所作出上述限制性解释，合议庭经过调查发现这是专
利权人在提出复审请求时提出的意见。然而，驳回决定错误地认为该申请相对
于对比文件１的区别仅在于：①主机体和／或电器面罩板与顶棚龙骨的匹配连
接关系；②主机体被固定在面罩板上方的顶棚内，而该区别已被对比文件２所
公开。事实上，对比文件１和２所述的电器面罩板均是直接安装在主机体上而
涉案专利则是通过龙骨连接在主机上，且最终安装的电器面罩板与顶棚并非完
整的平面。然而，专利权人针对以上错误意见进行陈述意见之后，另外还强调
涉案专利还使用现有顶棚面板作为面罩板，以进一步突出其技术效果。也就是
说，无论专利权人是否进行限制性解释，根据上述事实，审查员已经接受了涉
案专利相对于对比文件１结合对比文件２具备创造性的观点，并在复审阶段未
修改权利要求书的前提下，直接了撤销驳回决定，并最终作出授权决定（授
权文本未进行实质性修改）。由于专利权人是在错误的驳回意见下，被迫进行
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限制性解释，且该限制性解释也并非获得授权的实质性陈述，因此适用禁止反
悔原则对于专利权人有失公允。

基于以上考虑和其他原因，法院最终没有支持被告主张的禁止反悔原则的
抗辩理由，判定被告侵权行为成立。
五、如何根据全面覆盖原则撰写申请文件
如上所述，该案之所以给专利权人带来诉讼维权的极大被动，很大程度上

是由于专利申请文件撰写失误带来的。表面上看，只是专利代理人在撰写发明
目的和技术方案中，没有考虑如何统一面罩板的两种方案，并在复审过程中对
于事实不够自信，轻易地作出了限制性解释。但从深层次看，这还是由于传统
的围绕着发明目的撰写技术方案式，已经不能适应将来专利诉讼维权的现实
需要。

在该案中，涉案专利的全部技术特征为：①电器主体和面罩板为分体式结
构，二者通过龙骨结构进行连接；②面罩板专门制成与块状顶棚面板大小相
同；③安装后的电器以及面罩板与吊顶构成一个完成的顶棚平面。但是，涉案
专利仅有的发明目的被撰写成：“提供一种利用现有块状的顶棚面板，将室内
家电分体安装，其主机体置于顶棚内，而利用顶棚面板作为家电的面罩板的顶
棚内置式家电分体安装方法及装置，其中在主机体的下方至少有一块顶棚面板
作为家电的面罩板。”这种归纳方式过于突出顶棚面板及其效果，而忽略了其
他两个技术特征①、③。如果围绕着这样的发明目的撰写技术方案，势必造成
一种错误印象，即该专利的发明核心就在于特制的面罩板，而该发明的技术效
果也是取决于所述面罩板。这样一来，无论是在说明书实施例，还是在权利要
求的保护范围，技术方案的内容被有意或无意理解为顶棚面板与面罩板的对应
关系。一旦审查员引用相近的对比文件评述其创造性时，申请人出于获得授权
的急迫心理，容易忽视另外的区别技术特征，而对面罩板进行限制性解释，从
而造成在诉讼维权中的被动局面。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的
解释》第７条第１款的规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利
权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”也
就是说，落入一项权利要求的保护范围的前提条件是被控侵权技术方案采用了
该权利要求所记载的全部技术特征。在满足这一条件的情况下，即使被控侵权
技术方案还包含了进一步的技术特征，也仍然侵犯了专利权。换句话说，侵犯
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专利权并不要求被控侵权技术方案与权利要求记载的技术方案相同，而是要求
被权利要求记载的技术方案“覆盖”，即“全面覆盖原则”?。结合到该案中，
如果权利要求的保护范围限定为上述３个技术特征，那么当他人制备了类似的
吊顶电器产品，即使该产品添加了其他特征，如对面罩板进行装饰，或增加了
有利于强度的其他结构等，并带来涉案专利未有的优点，这样也会造成侵权行
为成立。在采用了权利要求记载的全部技术特征的情况下，就必然获得了专利
技术带来的优点，至于使用者是否看重这些优点，或者是否其本意就是利用这
些优点，对于侵权判断来说并不重要。不能因为两者声称的发明目的不同就简
单地得出侵权行为不成立的结论?。

理解了根据全面覆盖原则撰写技术方案的优点后，那么如何根据该原则来
撰写申请文件呢？笔者建议可从以下两个方面入手。

一方面，由于说明书中记载的发明目的不会对侵权判断的结论产生决定
性影响，因此根据技术交底书，撰写者首先要确定完成发明的全部必要技术
特征，而不是确定其优选技术方案中的技术特征。按照我国现行的《专利
法》规定，凡写入权利要求书中的技术要素均视为必要技术特征，而不论其
在实现该项发明中是否有效果或者作用，这就决定了在申报专利时权利要求
书中必要技术要素的范围确定至关重要，而且要素越少其实保护范围越大，
应当由项目负责人精确、有效地提炼出其产品的特性，将技术方案“适当
地”反映在专利申请文件的独立权利要求书中。这样既能充分体现技术的显
著特性，使核心技术得到有效保护，同时也不能笼统地将技术的所有方面均
列入权利要求书中，否则将会使核心技术要素的保护闲置起来，竞争对手只
要稍有所改进就会规避专利侵权?。这就要求撰写者与技术人员充分沟通，
充分理解该发明的核心技术，提炼发明的必要技术特征，而不是根据所述的发
明目的展开撰写。

另一方面，以上仅适用于熟悉所属技术领域且沟通充分的撰写者。对于该
技术领域不甚了解或由于时间紧张而未能与技术人员充分沟通的撰写者，该如
何准确把握发明的核心技术呢？笔者建议可以考虑多重发明目的的撰写形式。
实践中，权利要求的技术方案的修改受到严格限制，但发明目的部分的修改则
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宽松很多，申请人可以根据所引用的最接近的对比文件进行修改，有时审查员
还会要求申请人对其发明目的进行适应性修改。在这种情况下，即使发明目的
被过于夸大，也不会影响权利要求所保护的发明。在正确理解发明目的和权利
要求所保护的技术方案或全部技术特征的关系之后，撰写者可以采用多重发明
目的的撰写方式，以体现核心技术要素。

以该案为例，说明书中多重发明目的的典型撰写方式是：
“１ 本发明的一个目的是提供一种新的分体式顶棚家电，其中该电器的面

罩板制成室内顶棚面板状或直接使用顶棚面板作为面罩板。
２ 本发明第二个目的是提供一种含有上述面罩板的分体式顶棚家电，其

中电器分解为上部的主机体和下部的面罩板两部分，二者通过龙骨相连；
３ 本发明第三个目的是提供一种上述顶棚家电的连接方式，其中主机体

与面罩板通过嵌条或卡条连接在顶棚下。
４ 本发明第四个目的是提供一种上述分体式顶棚家电，其中面罩板与主

机体固定在顶棚内，形成一个完整的顶棚平面。
……”
如此等等，即使罗列十几个发明目的也不会影响发明的“三性”。这种撰

写模式常见于ＰＣＴ申请，其中每一个发明目的采用单独的自然段予以记载。
其好处在于：

首先，很容易确定最基本的核心技术（即面罩板制成室内顶棚面板状或
直接使用顶棚面板作为面罩板），同时通过不断引入一个新的必要技术特征，
使得没有完全理解技术核心的撰写者能够逐渐清晰全部必要技术特征的范围，
从而选择合适的技术方案作为权利要求，或是在将来的审查过程确定合适的技
术方案。

其次，通过逐步引入新的必要技术特征，使得其保护范围逐渐与现有技术
产生区分，在将来的审查过程中可随时根据对比文件的公开内容，选择合适的
技术方案进行保护。

再次，这种撰写方式使得审查员能够清楚申请人的保护重点和意图，易于
分析各类技术方案与对比文件的实质性区别，避免发出错误的审查意见，从而
防范申请人因一个笼统的发明目的而对权利要求进行限制性解释，为将来诉讼
过程中带来维权隐患。

最后，应当指出的是，专利审查的重点在于权利要求的保护范围。即使发
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明目的与权利要求不相匹配，最多也只是修改说明书的发明目的，而不是权利
要求记载的技术方案，其对于权利要求的保护范围不会产生实质影响。? 因
此，撰写者不妨根据全面覆盖原则，结合对发明目的的理解，撰写合适的申请
文件。
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“一案两请”需要注意若干问题
张旭庆 　 罗　 巍 　 于宝庆

【摘　 要】
虽然现行《专利法》第９条及《专利法实施细则》第４１条规定

了同一申请人就同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利
的申请条件和授权条件，但在专利实务中仍然存在诸多的问题。本文
分别就“一案两请”可能出现的几种情形进行了初步探讨，以便在
实际操作中更全面地理解前述法条，尽量避开争议之处，进而避免申
请人／专利权人遭受不当利益损失。
【关键词】

《专利法》第９条　 “一案两请” 　 同样的发明创造　 重复授权

一、引　 　 言
“禁止重复授权”是多数国家专利制度的一项基本原则，我国《专利法》第

９条也同样规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”。但是，我国《专利
法》还规定了“禁止重复授权”的例外情形，即“同一申请人同日对同样的发
明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终
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止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。在实务
中，通常称该类申请为“一案两请”。与此同时，《专利法实施细则》第４１条
第２款还规定“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实
用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申
请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只
能授予一项专利权的规定处理”，即对“一案两请”的申请条件进行了限定。

在“一案两请”中，一方面由于实用新型无须实质审查，通常能够较早
地获取专利权，从而使得发明创造能够较早得到专利权的保护，及时利用获取
的专利权维护自身的利益；另一方面，在后续发明被授予专利权后，相比实用
新型而言其可以具有更长的保护期限，并且经过实质审查后授予的发明专利权
更加稳定。此外，由于相对于发明而言，实用新型对于创造性的要求较低，因
此，如果一项发明创造的创造性不能满足发明专利所要求的创造性，从而无法
获取发明专利权的保护，但仍有可能满足实用新型专利所要求的创造性，从而
获取实用新型专利权的保护。

由于具有上述优点，“一案两请”受到不少申请人的欢迎。然而，由于目
前对于“一案两请”仍存在很多争议之处，如不了解这些争议之处，则很容
易致使申请人的利益遭受损失。因此，下面就其中几种可能的情形加以分析
探讨。
二、涉及申请人变更
根据《专利法》第９条规定，提出“一案两请”的主体应当是同一申请

人，即实用新型申请和发明申请的申请人应当完全一致，这里显然并不包括申
请人部分相同的情形。在实务中，这一点通常是容易被注意到的。然而在实务
中，关于申请人这一项还有其他需要注意之处，举例而言：

在发明申请被授予专利权之前，实用新型申请已经被授予专利权且专利权
尚未终止，但由于专利转让、著录项目变更等事项，导致了实用新型申请和发
明申请的申请人不再一致。例如，实用新型申请和发明申请之一通过著录项目
变更增加了新的申请人，但另一申请由于有意或者无意而没有进行相同的变更；
又例如，实用新型申请的专利权和发明申请的专利申请权之一转让给了他人，或
者实用新型申请的专利权和发明申请的专利申请权分别转让给了不同的人，
等等。

显然，这种情况不属于《专利法实施细则》第４１条第２款规定的情形，
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而应当按照《专利法实施细则》第４１条第１款的规定予以处理，即不再属于
同样的发明创造只能授予一项专利权的例外。?

关于上述观点，行业内虽然也存在不同的意见，但在实务中，为了避开争
议之处，相关权利的转让人和受让人应对上述风险有充分的认识，尽可能地保
证实用新型申请和发明申请的申请人完全一致。
三、涉及国内优先权
根据《专利法》第９条规定，“一案两请”中的实用新型申请和发明申请

需同日提出申请，并且在《专利法实施细则》第４１条特别指出，“同日”是
指具有相同的申请日。然而在实务中，关于“同日”还有其他需要注意之处，
以下以案例进行说明。

【案例１】
同一申请人于２０１４年１月１日就同样的发明创造既提交了实用新型申请

Ａ又提交了发明申请Ｂ，并在提交时分别说明对同样的发明创造已申请了另一
专利。２０１４年６月１日，该申请人发现发明申请的权利要求存在瑕疵，因此
提交了发明申请Ｄ并要求了发明申请Ｂ的优先权，而且此时实用新型申请Ａ
还在审查过程中。

在这种情况下，由于实用新型申请Ａ与发明申请Ｄ的申请日不再相同
（此时不能将优先权日视为申请日，因为此时申请日是与保护期限相关的），
为避免延长发明的保护期限，违背《专利法》第９条立法的初衷，则应依照
《专利法》第９条第１款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
因此，如果实用新型申请Ａ与发明申请Ｄ存在相同保护范围的权利要求，并
且想要发明申请Ｄ获得专利权，则需要对两者之一的权利要求进行修改以避
免出现相同保护范围的权利要求或者撤回实用新型申请Ａ。

进一步，如果在提交发明申请Ｄ时，实用新型申请Ａ已经被授予专利权，
此时如果实用新型申请Ａ与发明申请Ｄ存在相同保护范围的权利要求，并且
想要发明申请Ｄ被授予专利权，则只能对其权利要求进行修改。

【案例２】
在【案例１】的基础上，同一申请人在提交了发明申请Ｄ的同时又提交了
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实用新型申请Ｃ，实用新型申请Ｃ要求了实用新型申请Ａ的优先权并且和发明
申请Ｄ存在相同保护范围的权利要求，申请人还在提交时分别说明对同样的
发明创造已申请了另一专利。

在这种情况下，由于实用新型申请Ｃ与发明申请Ｄ的申请日相同，且其
余条件也均满足“一案两请”的申请要求，属于同样的发明创造只能授予一
项专利权的例外。

【案例２】中虽然需要多缴纳申请费用，但是其仍可继续享受《专利法》
第９条规定的例外情形的“优惠”，在需要要求在前的“一案两请”的优先权
时不失为一种较优的选择。但需要注意的是，同时申请在后的实用新型申请Ｃ
与发明申请Ｄ须在实用新型Ａ被授予专利权之前进行，因此需要对申请程序
有较强的把控能力。?

四、涉及ＰＣＴ申请
由于ＰＣＴ申请的国际申请日只有在进入中国国家阶段后才能“视为”《专

利法》第２８条所称的申请日、ＰＣＴ申请的类型需要等到办理进入中国国家阶
段手续时才能确定，以及申请人在提出ＰＣＴ申请时无法“分别说明对同样的
发明创造已申请了另一专利”等原因，致使如果就同样的发明创造既提交ＰＣＴ
申请又提交实用新型申请，则在该ＰＣＴ申请选择以发明类型进入中国国家阶
段后，不能按照《专利法》第９条第１款规定的例外情况处理。如果实用新
型申请已经被授予专利权，根据《专利审查指南２０１０》第二部分第三章第
６ ２ ２节的规定，申请人只能通过修改ＰＣＴ申请来避免重复授权，而不能通过
放弃实用新型专利权来获得该ＰＣＴ申请的发明授权。这样，在ＰＣＴ申请和实
用新型申请的撰写过程中则需要有意地留下可供修改的基础。?

此外，对于同样的发明创造，申请人还可以在提交ＰＣＴ申请的同时，提
交实用新型申请和发明申请，并分别说明对同样的发明创造已申请了另一专
利。如此，则可以既享受《专利法》第９条规定的例外情形的“优惠”，又不
对ＰＣＴ申请造成不利影响。但是，这样的操作需要申请人额外支付发明申请
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的申请费用。
五、涉及分案申请
此处仍以一具体案例进行分析。
【案例３】
一申请人就同样的发明创造同日提交了实用新型申请和发明申请，并进行

了声明；它们的权利要求相同，而且均包含Ａ和Ｂ两项独立权利要求。实用
新型申请很快通过审查并对独立权利要求Ａ和Ｂ授予专利权。在发明申请的
审查过程中，审查员指出独立权利要求Ａ和Ｂ不具有单一性，申请人仅保留
了独立权利要求Ａ，并声明放弃已经被授予专利权的实用新型专利，以使发明
申请被授予专利权；为保护独立权利要求Ｂ，申请人又在收到授权通知书两个
月内提交了一份包括独立权利要求Ｂ的分案申请。

在这种情况下，包括独立权利要求Ａ的发明申请，自然可以被授予专利
权。但包括独立权利要求Ｂ的分案申请能否被授予专利权，还存在争议。一种
观点认为，实用新型专利已经因放弃而终止，无法满足授予发明专利权时“先
获得的实用新型专利权尚未终止”这一要求，而且同一个实用新型专利权无
法被放弃两次，因此，应当拒绝对分案申请授予专利权。另一种观点则认为，
拒绝对分案申请授予专利权是不合理的，因为申请人只需放弃实用新型专利中
的权利要求Ａ即可；但由于放弃专利权无法部分放弃，申请人只得连同权利
要求Ｂ一起放弃。因此，这种结果并不合理。在实务中，这一点需要格外
注意。?

由此案例联想到，如果申请人在实用新型申请被授予专利权前，主动对其
进行了分案处理，分案后的两个实用新型申请分别包括独立权利要求Ａ和独
立权利要求Ｂ并均被授予专利权，那么是否可以通过放弃已被授予专利权的包
括独立权利要求Ａ的实用新型专利以使包括独立权利要求Ａ的发明申请被授
予专利权，以及通过放弃已被授予专利权的包括独立权利要求Ｂ的实用新型专
利以使包括独立权利要求Ｂ的分案申请被授予专利权？

笔者认为答案为“是”。主要原因在于，由于分案申请可以保留原申请
日，即不同于要求优先权后会导致申请日发生变化；而且在分案申请中同样可
以进行声明，即不同于ＰＣＴ申请中无法进行“一案两请”的声明；同时也不
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存在上述一个专利权只能放弃一次的问题。因此，没有不对包括独立权利要求
Ａ的发明申请和包括独立权利要求Ｂ的分案申请不授予专利权的理由。但申请
人在遇到此种情形时仍需加以注意。
六、涉及实用新型审查意见答复
在实务中不时会遇到这样的情况，申请人对于一件发明创造同日提交了实

用新型申请和发明申请，并进行了声明；但由于疏忽大意或者贪图省事，其中
的实用新型申请和发明申请的内容完全相同，而且实用新型申请和发明申请的
权利要求中涉及方法的改进。对此，可能出现以下情况：

例如，审查员由于疏忽等原因，没有提出保护客体的问题，错误地授予了
实用新型专利权；申请人千万不要因此庆幸，因为在发明申请被授予专利权之
前，如果他人申请将实用新型专利宣告无效，则可能将极大地影响发明申请的
授权。当然，关于此点尚存在争议；但笔者认为，根据《〈专利法〉第三次修
改导读》，其中说明“同样的发明创造只能被授予一项专利”应当理解为同样
的发明创造不能被两次授予专利权，而专利权被宣告无效虽然表示专利权自始
至终不存在，但不能否定其已被授予过专利权的法律事实。

又例如，在审查过程中，由于实用新型申请涉及方法而被审查员评述不属
于实用新型的保护客体。申请人答复此种审查意见的常用方法是陈述所采用的
方法为现有技术，实用新型申请中并不涉及对方法的改进；如此一来，实用新
型申请虽有可能被授予专利权，但对发明专利的稳定性埋下了极大的隐患。

因此，在上述情况下，能够及时撤回实用新型申请，也不失为一种较优的
选择。而这也提醒我们，对于“一案两请”中的实用新型申请，一定要尽可
能地减少申请文件的瑕疵，避免其对更重要的发明申请造成不利影响，导致
“鸡飞蛋打”。
七、涉及实用新型专利权终止
由于授予发明专利条件之一是“先获得的实用新型专利权尚未终止”，从

而避免先授予的实用新型专利权已经因为被放弃或者保护期限届满而终止，随
后又授予发明专利权的现象，更好地维护公众的利益不受损害。? 这就需要申
请人在发明申请被授予专利权前维持实用新型专利权有效。专利权终止主要包
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括：因为权利期限届满而导致的专利权终止、因专利权人没有按照规定缴纳年
费而导致的专利权终止以及专利权人主动放弃专利权而导致的专利权终止。

由于实用新型专利权的法定期限为１０年，发明申请在此前未审结的可能
性极小，讨论实用新型专利权因为权利期限届满而终止对同日申请的发明申请
授权的影响，意义并不大。因此本文对此不作讨论。

关于专利权人放弃专利权的情况，如果专利权人在发明申请实质审查程序
结束前，已经依据《专利法》第４４条第１款第（２）项的规定放弃了实用新
型专利权，即放弃专利权声明的手续合格通知书已经发出，这种情况显然不符
合“实用新型专利权尚未终止”的条件，此时同日申请的发明申请自然无法
适用禁止重复授权的例外规定。

阶梯递增的专利年费设置一方面激励专利权人充分行使其专利权，另一方
面通过改变维持成本，影响专利权人对是否继续维持专利权的决策，使得相当
一部分专利技术及早进入公有领域，推动发明创造的应用，促进整个社会的技
术创新。而在“一案两请”制度下，如果专利权人由于疏忽或者无力承担而
未及时缴纳专利年费，则可能会导致实用新型专利权终止，从而对同日申请的
发明申请的授权造成不利影响。?

需要说明的是，如果实用新型专利因为未缴纳专利登记费、公布印刷费、
年费而被视为放弃，导致实用新型专利并没有被授予专利权（发出授权通知
并不是被授予专利权），自然就不存在重复授权的情况，当然也不会影响发明
申请的授权。
八、错误的重复授权
在实务中还存在这样的案例，即实用新型专利获得专利权并维持有效，发

明申请在实用新型专利权未被放弃的情况下获得授权，从而出现发明和实用新
型专利权同时存在的状况。

产生上述状况的原因可能在于：审查员在发明申请被授予专利权前可能疏
忽了已经存在的实用新型专利权；或者发明申请实质审查过程中的修改或其他
原因导致发明申请不被认为与实用新型属于同样的发明创造，从而在发明申请
被授予专利权时未要求放弃实用新型专利权。发明申请被授予专利权时，专利
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权人应对此种情况予以关注，不可认为获得了两个专利权占了便宜，相反，这
种情况存在相当大的风险。

申请人可能会认为一旦出现问题后，声明放弃实用新型专利权即可。然
而，笔者认为，严格按照《专利法实施细则》第４１条的规定，发明申请本来
不具备授权的条件。即由于实用新型首先获得专利权，并在实用新型专利权维
持有效的前提下，对于同样的发明创造不应产生另一专利权，这就得到发明申
请不应当被授权的结论。如果他人基于此点对发明专利提出无效宣告请求，笔
者认为权利人很难在无效宣告请求程序中通过声明放弃实用新型专利权而维持
发明专利权的有效。因此，并非如某些申请人所认为的在发明专利权和实用新
型专利权之间选择放弃其中一个即可，并且这种主动放弃实用新型专利权的行
为无论是否在无效宣告请求程序中，笔者认为均无法克服上文指出的缺陷。

基于上述原因，笔者建议，出现此类情况，专利权人除自行核查外还应当
积极主动地联系原审查员，若发明申请授权前确实依然与实用新型属于同样的
发明创造，则较可靠的做法是由审查员发出官方通知，基于同一发明创造同时
存在两项专利权的情形要求专利权人进行选择，而专利权人基于审查员的要求
进行选择，为了获得发明专利权而放弃实用新型专利权，这样才不会产生程序
上的瑕疵。?

九、涉及权利行使过程中专利客体的消失
由于在２００８年修改前的《专利法》以及２００９年修改前的《专利法实施

细则》中，均没有明确说明在“一案两请”中，为了使发明申请被授予专利
权而放弃实用新型专利权中所说的“放弃”是自申请日起放弃还是自发明专
利的授权公告日放弃，而且《审查指南２００６》第二部分第三章第６ ２ ２节明
确规定了是从申请日放弃；如此一来，则可能造成为了使发明申请被授予专利
权而放弃实用新型专利权，导致尚未结案或执行的以实用新型专利权为依据的
专利侵权纠纷中实用新型专利客体消失，给申请人带来不利后果。

但需要注意的是，在现行《专利法实施细则》第４１条第５款以及《专利
审查指南２０１０》第二部分第三章第６ ２ ２节明确规定“实用新型专利权自公
告授予发明专利权之日起终止”，而非自申请日放弃。如此，则解决了实用新
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型专利权自始不存在所导致的行使权利行为法律效力的确认问题。? 因此申请
人可以减少对于此点的顾虑。
十、结束语
由上述探讨分析可以看出，对于“一案两请”中所涉及的几个问题进行

正确的理解后，在实务中会有助于申请人和专利代理人更加完美地运用该制度
设计，避开争议之处，以免利益遭受不必要的损失；同时也提醒我们，任何程
序上的瑕疵，都有可能对于专利申请的授权以及有效性的维持造成实质性的损
害。最后需要说明的是，本文的目的仅在于抛砖引玉，以期引起同仁们的注
意，并对此进行深入讨论。
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围绕发明构思，提炼智慧贡献
———从格力公司诉美的公司专利侵权案谈

权利要求书的撰写
赵永辉　 林　 彦　 李春秀 　 王美石

【摘　 要】
本文以格力诉美的专利侵权案为视角，总结了权利要求书的撰写

理念：围绕发明构思，提取智慧贡献。对于独立权利要求，应围绕发
明构思进行适当概括，提炼出智慧贡献，从而避免写入非必要技术特
征，还要着眼战略全局，构建多维的保护体系；对于从属权利要求，
应采用扩展实例和逐层递进的方式，层层设防，争取做到进可攻、退
可守。关于独立权利要求和从属权利要求，本文首先介绍撰写的理
念，然后分析涉案专利存在的问题，最后给出改写建议和体会。
【关键词】

发明构思、智慧贡献、合理概括、必要技术特征
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一、引　 　 言
珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力公司”）和广东美的制冷设

备有限公司（以下简称“美的公司”）是国内家喻户晓的两家空调龙头企业。
作为竞争对手，两家公司之间发生过多起专利战，甚至为了空调上的一块小挡
板而对簿公堂。

格力公司于２００６年９月１１日提出了名为“可拆装式空调室内机管路安装
挡板”的实用新型专利申请，并于２００７年９月１２日获得授权，专利号为
ＺＬ２００６２００６４１１０ ５ （以下简称“挡板专利”）。２０１２年２月２日，格力公司以
美的公司侵犯其挡板专利权为由，向珠海市中级人民法院（以下简称“珠海
中院”）提起诉讼，请求判令美的公司立即停止侵权行为，并赔偿经济损失。
美的公司当然不甘俯首称臣，于２０１２年２月２８日向专利复审委员会请求宣告
挡板专利无效，后于２０１２年１１月２日撤回上述请求，再于２０１２年１１月９日
重新提出针对挡板专利的无效宣告请求。２０１３年５月，专利复审委员会作出
第２０６２４号无效宣告决定，维持挡板专利有效。美的公司以无效宣告程序中使
用的三份对比文件作为防守武器，在司法审判程序中提出现有技术抗辩。２０１３
年６月，珠海中院认定现有技术抗辩不成立，美的公司产品构成等同侵权，判
令美的公司赔偿格力公司经济损失９５万元。? 美的公司不服一审判决，向广
东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）提起上诉。２０１４年２月，广东高
院认定美的公司产品不构成等同侵权，撤销一审判决。?

粗略阅读挡板专利文件及一审、二审判决书后，笔者认为，挡板专利的权
利要求书存在撰写问题，因而导致格力公司的诉讼目的难以实现。在此，笔者
试着当一回“事后诸葛亮”，把挡板专利的说明书当作一份技术交底书，简要
分析应该如何撰写权利要求书才能使专利具备相当的稳定性并使被诉侵权产品
落入其保护范围。
二、独立权利要求的撰写
在权利要求书中，独立权利要求处于基础的地位，与其从属权利要求相

比，其保护范围最大。如果认定被诉侵权方案落入某一项从属权利要求的保护
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范围内，其必然也落入该从属权利要求所引用的独立权利要求的保护范围内。
在专利侵权案件的审理中，如果原告没有明确主张被诉侵权方案落入哪个权利
要求的保护范围，法院通常应当仅对保护范围最大的独立权利要求作出解释，
以此来确定一个最大的保护范围，从而判断是否存在侵权。因此，我们先从独
立权利要求入手分析。

挡板专利只有一项独立权利要求，如下：
“１ 一种可拆装式空调室内机管路安装挡板，其特征在于，其包括固定板

和滑动板，该固定板为一中空的薄板，在固定板一面有两个滑轨，两滑轨间距
大于或等于滑动板宽度，滑动板卡在两滑轨之间。”

二审法院将该权利要求划分为５个技术特征：①一种可拆装式空调室内机
管路安装挡板，其包括固定板和滑动板；②该固定板为一中空的薄板；③在固
定板一面有两个滑轨；④两滑轨间距大于或等于滑动板宽度；⑤滑动板卡在两
滑轨之间。

美的公司的被诉侵权产品如图１所示。

图１　 美的公司的被诉侵权产品
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二审法院将被诉侵权产品相应的技术特征认定为：
“１ 一种不可拆卸的空调室内机管路安装挡板，由固定板和滑动板两部分

组成；２ 固定板为一中空的薄板；３ 固定板的一面有上、下两组共四个左右
对称的卡扣，固定板上部两个左右对称的卡扣内设有卡爪；４ 两组卡扣间距
大于或等于滑动板宽度，两个卡爪的间距小于滑动板宽度；５ 滑动板中部两
侧呈锯齿状，卡在两组卡扣及两个卡爪之间。”

二审法院认为：被诉侵权产品的技术特征与挡板专利权利要求１所记载的
技术特征的相同之处是２和②，不同之处是１和①、３和③、４和④、５和⑤，
其中：１和①不等同，３、４、５的组合与③、④、⑤的组合不等同。

具体来说，二审法院认定被诉侵权产品不构成侵权的主要理由有两点：
第一，“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能，按照本领域普

通技术人员的理解，所谓“可拆卸”和“可安装”应在不破坏产品基本结构
和使用功能的前提下进行。由于被诉侵权产品安装到空调主机之后，在拆卸过
程中卡爪被破坏，无法正常使用，因此是“不可拆卸”的。挡板专利权利要
求１的主题名称明确限定了“可拆装”，因而不能将被诉侵权产品涉及“不可
拆卸”的技术方案纳入其专利保护范围。

第二，被诉侵权产品的技术特征３、４、５采用的手段是：滑动板通过两边
的锯齿与固定板两边的卡扣和卡爪相互配合；实现的功能是：滑动板的上下移
动以及定位；达到的效果是：无需固定板和滑动板之外的结构和工具就可以定
位滑动板。而挡板专利权利要求１的技术特征③、④、⑤采用的手段是：通过
固定板两边的滑轨限定滑动板；实现的功能是：滑动板可以上下移动；产生的
效果是：滑动板需要借助其他结构和工具进行定位。即，二者采用了不同的技
术手段，实现了不同的功能，达到了不同的效果，因而不是等同的技术特征。

上述两个理由恰恰反映出挡板专利的独立权利要求存在的两大撰写问题：
（１）包含非必要技术特征；（２）采取了“写实”的撰写方式，未进行适当
概括。
（一）提炼智慧贡献，摒弃独立权利要求中的非必要技术特征
权利要求的保护范围是由记载在该权利要求中的全部技术特征予以界定

的，这些技术特征的总和构成了该权利要求所要求保护的完整技术方案。凡是
写入独立权利要求的技术特征，都会对该权利要求的保护范围产生一定的限定
作用。一般来说，权利要求记载的技术特征数目越多，其保护范围就越小。只
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有在被诉侵权方案包含了权利要求记载的全部技术特征或与这些技术特征等同
的技术特征的情况下，才能认定该技术方案落入了该权利要求的保护范围。?
因此，独立权利要求中的每一个字词都应反复推敲，切忌写入非必要技术特征
而导致专利保护范围缩小。

挡板专利说明书背景技术部分描述了以下技术问题：
“目前，市场上销售的分体落地式空调室内机箱壳上，管路安装端盖大部

分采用一体式的钣金结构，当空调安装就位后，如果再想改变安装位置，将会
在箱壳上留下一个孔洞，虽然对空调的使用性能影响不大，但对整个空调的外
观效果影响较大，因此现有的管路安装结构限制了柜式空调的安装灵活性。”

可见，挡板专利所要解决的最基本的技术问题是：在需要改变空调的安装
位置时，如何遮挡之前安装时在箱壳上留下的孔洞，以保持空调室内机外壳外
观的完整性。为了解决该技术问题，从其发明构思来看其对现有技术作出的智
慧贡献是采用一种包含固定板和滑动板两部分的挡板，其中固定板是中空的，
允许管路从中穿过，而滑动板可在需要时盖住孔洞。

就该技术问题而言，将滑动板从固定板上拆除时是否会破坏其安装机构对
“滑动板可在需要时盖住孔洞”这一效果并没有任何影响。也就是说，无论该
挡板是否是“可拆装”的，都可以解决上述技术问题。可见，“可拆装”这一
限定并非是必要技术特征，不应写入独立权利要求。

建议：删除权利要求１的主题名称中的“可拆装式”，将其修改为“一种
空调室内机管路安装挡板”，这样，被诉侵权产品就不能轻易地“逃之夭
夭”了。
（二）围绕发明构思，适当概括独立权利要求
权利要求书是一种特殊的法律文件，其作用是借助通过归纳总结、概括、

上位、功能性限定等方式提炼出来的技术特征来界定专利的保护范围，而说明
书的作用是通过实施例来充分公开发明的技术方案。因此，权利要求书和说明
书不能按照同一风格来撰写，而应区别对待：说明书的实施例应具体、实在，
而权利要求书则应适度抽象、上位，其中独立权利要求应比从属权利要求更加
抽象、上位，以在稳定的前提下尽可能涵盖一个较宽的保护范围。

在全国专利代理人资格考试和学习培训中，上位、概括、功能性限定等技
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能被反复强调和考查，并被认为是专利代理人的生存之本。例如，试电笔案例
要求对三个具体实施例作出一个功能性概括，便携式牙刷案例要求根据两种便
携式牙刷结构概括出“挤压牙膏软袋的装置”，等等。? 欧洲专利律师资格考
试有一道经典题目：现有技术的微波炉中，微波在炉膛中发生反射，导致微波
能量无法直接到达待加热的食物，并且，侧壁上的反射导致微波能量损耗。交
底书给出的微波炉实施例是在炉膛壁上安置一个凹面反射器，该凹面发射器是
截头圆锥体，对于典型尺寸的微波炉而言，圆锥体的倾角为２５° ～ ４０°，从而可
将反射的微波能量集中到炉膛中心，以使微波能量直接射到待加热的食物上。
交底书还指出，凹面发射器的几何形状可以模仿光学反射镜的方式来设计。评
分标准是：只有在概括出功能性特征“凹面发射器使所发射的微波能量集中
到炉膛中心，从而使微波能量直接射到待加热的食物上”、而没有限制发射器
的任何特定几何形状的前提下，考生才能得到最高分。?

与缺乏概括的权利要求相比，概括充分的权利要求可以直接造成对手字面
侵权，而无需借助等同原则并证明对手“采用基本相同的手段，实现基本相
同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性
劳动就能够联想到”。? 另外，对手很难轻易作出规避设计（ｄｅｓｉｇｎ ａｒｏｕｎｄ）。

而在挡板专利中，关于滑动板的安装方式，说明书仅给出了“固定板１上
有两个滑轨１３，两滑轨１３的间距不小于滑动板２的宽度，滑动板２安装在固
定板１上，卡在两滑轨１３之间”这一个实施例，独立权利要求１完全是“写
实”方式，基本上拷贝了该实施例。可见，撰写者根本没有对说明书中的实
施例进行任何上位、概括，就照搬进了独立权利要求，从而导致无法将被诉侵
权产品涉及与“滑轨”不同的“卡扣＋卡爪”的技术方案纳入其专利保护
范围。

分析和建议：挡板专利的“滑轨”与被诉侵权产品的“卡扣＋卡爪”共
同之处在于，都是对滑动板进行两侧限位的装置。所以，笔者建议：

（１）将独立权利要求１中的技术特征③、④、⑤改写为“在所述固定板
一面设有限位装置，所述限位装置对所述活动板进行两侧限位”，这样就可以
涵盖被诉侵权产品的技术特征３、４、５。
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（２）将“滑动板”上位概括为“活动板”，以避免在解释权利要求时将其
活动方式局限于“滑动”。当然，为了支持以上概括，说明书需要给出足够的
实施例。

综上，建议将独立权利要求１改写为：
“１ 一种空调室内机管路安装挡板，其特征在于包括固定板和活动板，所

述固定板为一中空的薄板，在所述固定板一面设有限位装置，通过所述限位装
置对所述活动板进行限位。”
（三）着眼战略全局，构建多层次保护体系
经过以上改写，已经可以将被诉侵权产品圈入挡板专利的保护范围。此

外，还可以针对不同的保护主题撰写多个独立权利要求，从不同的角度实现多
层次保护。

笔者注意到一些美国申请人在专利撰写过程中把多层次保护发挥到极致，
他们擅长从各个角度，针对竞争对手、合作客户、元件制造商、设备制造商、
组装厂、经销商等写出多组不同类型、不同保护主题的权利要求，如同编织了
立体安全网，能够从各个方位打击对手。

实际上，《专利审查指南２０１０》第二部分第六章提供了很多范例以供效
仿，如：例２按照执行主体对发射器、接收机、包括发射器和接收机的设备分
别撰写不同的独立权利要求；例５将灯丝制造商、灯泡制造商和探照灯制造商
全部锁定为侵权目标；例８对化合物及其制备方法和用途形成了不同类型的
保护。

建议：挡板专利是实用新型专利，只能保护产品，而不能保护装配方法或
使用方法。独立权利要求１请求保护的挡板是安装在空调里的一种部件，因
此，还可以考虑撰写另一独立权利要求，请求保护“装配了根据权利要求１所
述的空调室内机管路安装挡板的空调”。

三、从属权利要求的撰写
权利要求书中除了独立权利要求之外，还可以包括从属权利要求。从专利

的有效保护角度出发，应该既有独立权利要求，又有数量适当的从属权利要
求，而且从属权利要求在整个权利要求书中具有自己独特的地位和作用。在撰
写权利要求书时，专利代理人应考虑对发明创造的各个发明点以及多个实施例
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进行多方面、立体式的保护，撰写出体系化的从属权利要求，从而在专利授权
过程及授权后的无效、诉讼程序中有效地保护整个发明创造、更好地维护申请
人的利益。

从属权利要求撰写质量的好坏尤其关系到专利的稳定性。根据《专利法
实施细则》第２２条的规定，发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用
部分和限定部分，其中引用部分应当写明引用的权利要求的编号及其主题名
称，限定部分应当写明发明或者实用新型附加的技术特征。因此，在确定从属
权利要求的保护范围时，除了考虑该从属权利要求本身记载的附加技术特征以
外，还必须考虑其直接或间接引用的权利要求记载的全部技术特征。即，从属
权利要求的保护范围必然比其引用的独立权利要求的保护范围小。在专利侵权
诉讼中，原告通常通过主张独立权利要求来争取最大的保护范围。但是，当原
告提起侵权诉讼时，被诉侵权人通常会针对涉案专利向专利复审委员会提出无
效宣告请求。对于保护范围最大的独立权利要求来说，其记载的技术特征最
少，最容易被现有技术破坏新颖性和创造性而被宣告无效。而从属权利要求记
载的技术特征相对较多，其新颖性和创造性比较不容易被现有技术破坏，因而
具有相对较高的稳定性，不容易被宣告无效。由此可知，对从属权利要求进行
多层次、全方位的布局能够构造出多道防线，从而有效地抵御无效请求人多方
面的攻击。

综上所述，在权利要求书的撰写中，撰写一些高质量的从属权利要求是至
关重要的。通过在撰写过程中合理地部署独立权利要求和从属权利要求的关
系，整个权利要求书所构建的立体体系可以稳定、有效。

具体到挡板专利，在上述改写独立权利要求的基础上，笔者试图从以下角
度出发考虑如何更好地撰写其从属权利要求，以举例说明权利要求书撰写的
技巧。
（一）逐层递进
关于独立权利要求中对活动板进行两侧限位的限位装置，专利代理人容易

想到可以通过挡板专利说明书中所呈现的滑轨方式来实现。相应地，笔者建议
将从属权利要求２撰写为：

“２ 根据权利要求１所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述
限位装置为两个滑轨，所述活动板为滑动板。”

可以看出，该从属权利要求仅仅限定了限位装置为滑轨，即，活动板以滑
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动的方式相对于限位装置移动。而滑轨与滑动板的位置关系以及具体的滑动方
式，可以写入更从属的权利要求中。具体而言，在以滑动方式两侧限位的范围
内，一方面可以采用挡板专利说明书所描述的具体实施例的方式，利用滑轨实
现两侧限位上下移动，另外也可以采用与该具体实施方式相反的方式，即滑动
板的宽度大于两个滑轨的间距，从而使滑动板的两侧边缘卡住滑轨（类似于
手机后盖上下滑动地打开）。相应地，可以撰写出从属权利要求３和４：

“３ 根据权利要求２所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述
两个滑轨的间距大于或等于所述滑动板的宽度，所述滑动板卡在所述两个滑轨
之间。
４ 根据权利要求２所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述

两个滑轨的间距小于所述滑动板的宽度，所述滑动板的两侧边缘分别抵住所述
两个滑轨。”

体会：撰写从属权利要求时要逐层递进地限定从属权利要求的附加技术特
征，保护各个发明点，并且层层嵌套，层层设防，而不能一步到位地描述成具
体的实施例，导致权利要求书形体单薄，缺乏层次感和维度。形象地讲，对于
从属权利要求的附加技术特征的限定应该像生活中剥洋葱一般，一点一点、一
层一层地精致完成。
（二）扩展补强
对于撰写质量不高的情形，从属权利要求可能跟说明书中的具体实施方式

没有太大差别，字面上不能涵盖无实质性差异的改变。在这种情况下，他人很
容易进行规避设计并有意地绕开该类从属权利要求的具体方案。或者说，由于
专利的撰写质量问题，专利权人很难对具体的被诉侵权人取得胜诉。显然，这
导致专利权人丧失了其应有的权利。

基于扩展补强的思想和原则，挡板专利说明书中具体实施例的滑轨方式可
以考虑以其他替代方式来实现。从活动板和固定板配合安装的结果来看，将活
动板装配到固定板上的方式也可以采用卡扣的方式，如下述从属权利要求５所
示。在这一实现方式中，也可以按照上述逐层递进的方式将更具体的限定体现
在从属权利要求６中。

“５ 根据权利要求１所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述
限位装置为一对卡扣。
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６ 根据权利要求５所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述
一对卡扣的间距小于或等于所述活动板的宽度。”

体会：如果按照此方式撰写，则被控侵权产品毫无争议地落入这两个权利
要求的保护范围之内。当然，这要求专利代理人具有卓越的专业技能。总之，
在撰写过程中不应该拘泥于申请人提供的具体实施例，只知道保护自己的产品
和服务，而不善于做水平和垂直拓展；相反，应该从申请人发明创造的方案本
身出发进行合理的扩展和上位概括。一方面，高质量的撰写能够全方位、立体
地保护申请人现有的技术方案，使其成为一个完整的、抗攻击的体系；另一方
面，能够引导申请人对其发明创造的方案产生更多的想法（ｉｄｅａ），挖掘出更
多的发明点，产生更多的外围专利。俗话说，以攻为守，最好的防御是进攻。
如果专利代理人在撰写专利申请的过程中，不仅能够针对发明创造方案本身有
效地撰写出层层防御的权利要求书，还能够引导发明人产生出更多、更强的后
续外围专利，则代理工作堪称完美。
（三）合理概括
《专利审查指南２０１０》第二部分第二章第３ ２ １节规定：权利要求概括的

最大范围是说明书中的具体实施方式及其所有等同替代方式或明显变型方式。
简言之，在一份高质量的专利文件中，权利要求应该对各种具体实施方式进行
合理的概括，从而能够涵盖等同替代方式或明显变型方式。

如上文所述，笔者建议将独立权利要求１的主题名称撰写成“一种空调室
内机管路安装挡板”，即，将“可拆装式”从原主题名称中删掉。相应地，笔
者建议撰写从属权利要求７：

“７ 根据权利要求１所述的空调室内机管路安装挡板，其特征在于，所述
固定板可拆装式地安装在空调室内机上。”?

关于说明书中具体实施例采用的螺钉方式以及固定板顶部位置有与活动板
上的螺钉孔对应的螺钉孔等内容，可以作为对从属权利要求７进一步限定的从
属权利要求。

体会：专利代理人在撰写过程中采用合理概括的方式可以有效地抵御无效
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? 此处的“可拆装”指的是挡板相对于室内机机体的拆卸／装配，原权利要求１中的“可拆装”
被二审法院误认为挡板中的固定板和滑动板相互之间的拆卸／装配。



宣告请求的攻击。独立权利要求概括出一个上位构思，从属权利要求保护各具
体实施例，还有更下位的从属权利要求保护更具体的实施例。侵权诉讼时，独
立权利要求冲锋陷阵，面对无效攻击时，如果独立权利要求的新颖性或创造性
不幸被破坏，则从属权利要求的方案可以立刻顶上，从而做到攻防有度，增强
侵权诉讼的攻击力和面对无效的抗击打能力。

四、结束语
高质量的专利申请文件应当以发明人提供的交底书中的具体技术内容为素

材，围绕其发明构思，准确提炼出其智慧贡献，巧妙地运用专利撰写的多方面
技巧，通过有层次的递进、实施例的扩充以及合理的概括对技术特征进行提
炼，最终构造出具有全方位、层次化体系、保护范围宽且稳定性强的权利要
求书。
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从一件无效案例看专利申请文件的撰写
穆向彭

【摘　 要】
本文试图从一件涉及《专利法》第３３条的无效案例的复审决定

和法院判决中找到在专利确权中对申请文件的概括式修改的依据，并
由此给出对申请文件采用类似本文案例中对多个实施例进行概括提炼
出新的“功能性”技术特征的方式，在撰写时即考虑到可能存在的
侵权，增加实施例，并在此基础上在权利要求的撰写中尽量采用
“功能性”的限定方式，从而使申请文件权利要求的保护范围最
大化。
【关键词】

《专利法》第３３条　 无效　 修改　 撰写　 概括

目前，在中国获得授权的专利数量在逐年增多，但专利授权后维持的比例
却很低，据《２０１１中国有效专利年度报告》数据，中国申请人能够维持２０年
的发明专利数量只占到所有发明专利数量的０ ４

!

，不到国外申请人的１ ／ ７。
数量如此之低，究其原因，与国内申请普遍技术含量不高，撰写水平相对较
低，从而导致的专利保护范围较小，不能有效占领市场有很大关系。
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 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心。



本文试图根据专利号为ＺＬ９４１１０９１２ ７、专利权人为郝志刚、发明名称为
“辊式磨机”的专利，在无效宣告过程中涉及《专利法》第３３条的角度解读
专利确权过程中撰写的重要性。经过笔者查阅，这件１９９４年提出申请的专利
已于２０１４年５月２１日满２０年失效。该专利能够维持满２０年，必然有其值得
维持如此之久的理由。事实上，这件专利经历了授权、侵权、无效宣告以及起
诉、一审、二审直到申诉到最高人民法院的许多波折，是２０１２年湖南法院知
识产权司法保护十大案件之一。从该专利经历的无效宣告过程来看，看点很
多，其中在确权过程中申请人对权利要求１的修改是否超出说明书记载的范围
即是一例。这份专利的授权文本的权利要求１为：
１ 一种辊式磨机，包括磨盘、磨辊、主轴、支架、机座和上下机壳，磨

盘位于下机壳内，在磨盘上方通过支架活动装有磨辊，支架通过主轴装在机座
上并位于上机壳内，由主轴、皮带轮驱动，在机座上装有料斗，下机壳的下面
装有出料套管，其特征是磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙
式磨合面。

而这份专利在申请日提交的原始文本中权利要求１为：
１ 一种辊式磨机，包括磨盘和磨辊，本发明的特征是磨盘（１０）位于下

机壳（８）内，磨盘（１０）上面通过支架（４）活动装有磨辊（１２），支架
（４）通过主轴（６）装在机座（１）上并位于上机壳（７）内，由主轴（６）、
皮带轮（３）带动旋转，在机座（１）上开有料斗（５），下机壳（８）下面开
有出料管套（１１）。

上述授权文本中权利要求１比申请人原始提交文本的权利要求增加了如下
技术特征：“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面。”
该特征在该专利说明书的三个实施例中均未出现，这也是２００５年５月２４日，
在国家知识产权局专利复审委员会进行的口头审理中，无效宣告请求人请求认
定本专利授权公告的文本超出原公开文本的范围，因此不符合《专利法》第
３３条的规定的无效宣告理由。

根据《专利法》第６５条的规定，请求宣告无效的理由是指被授予专利的
发明创造不符合《专利法》第２条……第３３条……规定不能取得专利权。也
就是说，如果申请人对上述专利确权过程中违反《专利法》第３３条的质疑成
立的话，上述专利是能够被宣告无效的。

然而，针对无效宣告请求人的上述理由，２００５年１０月２４日，专利复审委
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员会作出第７５８１号无效宣告请求审查决定，维持该专利权有效。其中针对不
符合《专利法》第３３条规定的答复如下：“关于专利法第三十三条。原公开
文本的说明书中公开了三个实施例，在这三种工作状态中，磨辊与磨盘之间的
间距既可以通过调节螺钉来主动调节，也可以根据物料的大小而发生相对移动
来被动调节，它们之间也存在着不同程度的间隙。因此，从本专利原公开文本
的权利要求书和说明书中能够导出授权公告文本所记载的‘磨盘的磨面与磨
辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面’这一文字表述，该表述并未
超出原说明书和权利要求书记载的范围。至于广义公司所提及的涉及超范围的
其他之处均是由上述文字表述所引出的，因此也未超出原说明书和权利要求书
记载的范围。”

从这份决定中可以看到，是否修改超出原说明书记载的范围是和说明书实
施例紧密相关的，我们来分析说明书第一个实施例，“上下机壳（７）、（８）之
间的连接螺钉上装有弹性机构（２），并装有调节螺钉（９），当有过大的杂铁
等不可粉碎的物料进入时，由于上下机壳（７）、（８）之间调节螺钉（９）的调
节及弹性机构（２）的弹性作用，迫使下机壳（８）下移并偏转，使得磨辊
（１２）与磨盘（１０）之间的间隙增大而通过，而不会出现卡死现象。同时弹性
机构（２）还迫使磨辊（１２）向磨盘（１０）施加压力，以适应不同粒度大小的
物料”。即上下机壳之间的调节机构能够调节上下机壳间的距离，从而调节分
别与上下机壳连接的磨辊与磨盘的间隙大小。

在第二个实施例中，“磨辊（１２）通过铰链装在支架（４）上，并在两者
之间装有弹性装置，使磨辊（１２）在一定范围内摆动，并具有一定弹性”。铰
链的长短大小都是可以调节的，这也证明磨辊可在铰链的帮助下实现调节磨辊
和磨盘的间隙大小。

在第三个实施例中，“采用了在支架（４）和磨辊（１２）之间的主轴（６）
上装有弹性机构的方式，这样可使支架（４）在主轴（６）上作轴向移动和具
有一定的弹性，并可以使磨辊（１２）向磨盘（１０）施加压力”。第三实施例采
用了主轴带着磨辊移动的方式实现调整与磨盘的间隙。

由上述三种实施方式可见，虽然在说明书中没有记载“磨盘的磨面与磨
辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一特征，但申请人在修改
时通过对三种实施方式的概括式修改，得到的上述特征显然是符合《专利审
查指南２０１０》第二部分第八章第５ ２ ２ １节的规定，即“原说明书和权利要
求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和
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权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内
容”，也就是说，上述特征是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及
说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。而专利复审委员会给出的决定
中，给出的并非“确定”，而是采用了“导出”这样的说法。“导出”在这里
是“推导得出”的意思，即经过一定的分析推理后得出一个技术特征，该特
征可以没有在原说明书或权利要求书中记载。这是对《专利审查指南２０１０》
中直接地、毫无疑义地确定的内容的一种有益的诠释。

无效宣告请求人广义公司针对该专利将专利复审委员会诉至北京市第一中
级人民法院。该院在判决书中对此作了更为详细的解释：“本院认为，根据专
利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发
明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范
围。本案中，在原公开文本的权利要求书和说明书中均未有‘磨盘的磨面与
磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面’的文字表述，但在本专利
公开文本记载的三个实施例中磨辊均在弹性机构的弹性力作用下向磨盘施加压
力。调节螺钉可以调节磨辊与磨盘之间的间隙为一预置间隙，以适应不同粒度
大小的物料进入磨合面并磨碎；当辊式磨机处于正常工作状态时，磨辊与磨盘
之间存在有均匀的物料，在物料粒度大于预置间隙时，磨辊在上述弹性力作用
下压在物料上，物料压在磨盘上，此时磨盘的磨面与磨辊之间存在的间隙大于
预置间隙；当辊式磨机处于非正常工作状态时，即当有粒度过大的杂铁等不可
粉碎的物料进入磨合面时，由于该物料的进入将克服上述弹性力而迫使下机壳
下移并偏转，从而使得物料通过而不会出现卡死现象，此时由于下机壳的下移
或偏转，而在磨辊与物料之间存在瞬间较大的间隙。在以上三种工作状态中，
磨辊与磨盘之间的间隙既可以通过调节螺钉来主动调节，也可以根据物料的粒
度大小通过位于上、下机壳之间的弹性机构所产生的弹性力而使下机壳下移并
偏转而发生相对移动，或者通过位于磨辊与支架之间的弹性装置所产生的弹性
力使磨辊在一定范围内摆动，或者通过装在支架和磨辊之间的主轴上的弹性机
构所产生的弹性力迫使磨辊下移来被动调节磨盘的磨面与磨辊之间的间隙。本
领域技术人员通过阅读本专利公开文本的权利要求书和说明书，可以直接地、
毫无疑义地得出‘磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨
合面’这一技术特征，且该技术特征是对公开文本的权利要求１的进一步限
定，并未超出原说明书和权利要求书记载的范围。因此，广义公司关于本专利
不符合专利法第三十三条规定的上诉主张不能成立。”
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在这份判决书中，在结论部分采用了“得出”这样的说法，而“得出”
这个词通常是紧跟在“推导”这个词之后的，这里虽然单独使用了“得出”，
但不应忘记在前和其一起使用的“推导”，这也呼应了专利复审委员会第７５８１
号无效宣告请求审查决定决定中的“导出”，也就是说，在原申请文件中未记
载而在修改文本中出现的技术特征，如果能从原始文本记载的内容中合理地推
导得出，那么这种修改是应该被接受的。

现在从一个客观的角度来看待这个案例，事实上，经过这样修改，技术特
征是一种功能性特征，即将三个实施例均能实现的一种功能概括到权利要求中
去，并且专利复审委员会以及北京市第一中级人民法院都支持这种修改方式符
合《专利法》第３３条的规定。

这个案例给广大的申请人和专利代理人提出了很好的启示，首先，对申请
文件的修改可以将说明书中原有的实施例存在共性之处加以总结、概括，形成
新的技术特征修改到权利要求当中去，这样相对于用实施例表述权利要求的方
式扩大了权利要求的保护范围。其次，可以将这种思路提前，即在申请文件撰
写时就对说明书的实施例的共同点进行提炼，尝试采用所谓的“功能性限定”
来限定权利要求的保护范围，这也是很多国外有经验的公司，特别是日本公司
常用的撰写手段。

在本案中，申请人提出了三个实施例支持“磨盘的磨面与磨辊之间存在
可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一技术特征，而现实中很多申请人只
能给出一个或者两个实施例，而专利代理人也局限于技术水平和时间等成本，
在和申请人沟通时不能给出更多好的建议，造成权利要求仅仅以实施例为蓝本
的现象。这种现象直接导致了国内申请权利要求技术细节多、保护范围小的现
状，让很多专利从诞生之日起就变成了一个个带有象征意味的符号，静静地躺
在各地厂矿企业的荣誉室里，没有发挥其应有的保护技术，占领市场的作用。

随着越来越多真正愿意用专利手段保护自己的申请人的出现，以及权利要
求保护范围在专利价值评估中的重要性渐渐被人们所了解，根据一个实施例就
申请一份专利的方式显然不能继续成为中国专利申请的主流。广大申请人和专
利代理人在面对一项发明时，应当从不同的角度加以面对，多考虑几种实施方
式，甚至可以从侵权者的角度审视自己的发明，将尽量多的实施方式一并写在
申请文件的说明书中，然后从中提取具有共性的功能性的技术特征对权利要求
进行限定，以获得最大的保护范围。如果在申请过程中被审查员就其中的一个
或几个点提出质疑，也可以重新梳理总结实施例的内容，加以概括，提出新的
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技术特征，只要该特征是从原始申请文件中可以“导出”“得到”以及“直接
地、毫无疑义地得到”即可。

从表面看，这样会增加专利申请的时间，消耗申请人和专利代理人的精
力，但对真正需要专利保护的技术而言，增加这样的成本显然是值得的。本文
中举出的这个案例就是如此，广义公司生产的“广义磨”产品无法绕开该专
利的“磨盘的磨面与磨辊之间存在可调节的间隙而构成间隙式磨合面”这一
特征，经过几次上诉后被最高人民法院判定为侵权。并且广义公司在以该专利
不符合《专利法》第２２条第３款的规定的理由试图无效该专利，并给出了若
干证据加以证明后，最终也以失败而告终。可见一个合理范围内尽量大的保护
范围对专利权人的利益是多么重要。

也许有的申请人或专利代理人会发出这样的疑问，就是现在专利审查部门
对于修改文本是否符合《专利法》第３３条的审查十分严格，这样的总结概括
式修改很难被接受。笔者也深知这一点，现实审查中，如果审查员放过了超出
原始文本记载内容的修改文件，是比较严重的质量错误，因此审查员对于修改
文本是否符合《专利法》第３３条的审查十分谨慎，不敢对这种修改方式轻易
认可。但是，随着国内申请人对审查意见反馈渠道的逐渐熟悉，以及广大申请
人对提高国内专利审查质量的呼声逐渐提高，相信专利审查部门也会加强对
《专利法》第３３条审查方式的研究和管理，作出适当的改变，使整个国家和
国内的专利权人都能够因此获益。

当然，为了避免在确权过程中的这种风险，广大的申请人和专利代理人从
一开始就应该从技术角度出发，重视权利要求的保护范围的确定，重视说明书
实施例的安排，从多角度进行防卫式撰写，在答复审查意见时也不能为了获得
授权而轻易地将说明书中实施例完整加入权利要求，应当尽一切努力确保获得
的专利稳定，有价值。

当前，中国专利数量大跃进、中国专利泡沫等言论甚嚣尘上，产生这种舆
论的原因是多种多样的。但对业内人士而言，想要改变这一现状，一方面需要
整个社会提高科技水平、提高发明质量；另一方面也要求发明人、专利代理人
提高对专利本质的认识，提高专利申请文件的撰写质量，让获得的权利足够
大、足够稳，这样才能保护好自己的技术，保护好自己的产品，在国内乃至在
国际舞台上展现中国知识产权的力量。
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从说明书对权利要求的解释作用看
申请文件撰写中需要注意的问题
高丽敏

【摘　 要】
在专利行政诉讼中，说明书对权利要求的解释对于权利要求保护

范围的确定往往起到决定性的作用。本文结合司法实践中两个涉及专
利侵权判定的案例对于说明书对权利要求解释的适用情况进行了分
析，并由此提出了在专利申请文件的撰写过程中为提高申请文件的质
量需要注意的细节性问题。
【关键词】

专利诉讼　 《专利法》第５９条　 权利要求解释　 申请文件撰写

一、引　 　 言
《专利法》第５９条第１款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其

权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。这一条款设定在
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专利法第七章“专利权的保护”? 的内容中，成为目前专利行政诉讼中确定专
利权保护范围的主要法条依据。

在该条中采用了“可以”的表述，这也使得在司法实践中对于什么时机
可以用说明书及附图来解释权利要求的保护范围出现了不同的观点和做法。根
据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
（法释〔２００９〕２１号）第２条中的规定：人民法院应当根据权利要求的记载，
结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定《专
利法》第５９条第１款规定的权利要求的内容。这表明了最高人民法院认为在
确定权利要求保护范围时，“应当”结合“普通技术人员阅读说明书及附图后
对权利要求的理解”来作出解释的态度，这一态度与最高人民法院在再审申
请人精工爱普生与被申请人专利复审委员会等发明专利权无效行政纠纷案
（以下简称“墨盒专利无效行政案”）中作出的裁定书中也有所体现。?

目前，越来越多的学者认同了“无前提条件说”? 的观点，即：对权利要
求内容的解释十分必要，不应当将其理解为仅仅当权利要求书中存在不清楚之
处才需要进行解释，而是应当理解为在确定任何权利要求的保护范围时都需要
对权利要求的含义进行解释。?

二、相关司法实践案例介绍与评析
在诸多专利行政诉讼案件中，在确定专利权的保护范围的过程中，说明书

中记载的内容对于权利要求的解释均体现出了至关重要的作用，以下结合两个
司法实践中的案例来进一步说明。
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《专利法》第七章“专利权的保护”由《专利法》第５９条至第７４条构成，其内容主要涉及
关于处理专利侵权纠纷时应遵照执行的相关法律规定。

最高人民法院在再审申请人精工爱普生与被申请人专利复审委员会等发明专利权无效行政纠
纷案［（２０１０）知行字第５３ － １号］的裁定书中认为：说明书乃权利要求之母，不参考说明书及其附
图，仅仅通过阅读权利要求书即可正确理解权利要求及其用语的含义，在通常情况下是不可能的。权
利要求的解释就是理解和确定权利要求含义的过程。在这个过程中，必须结合说明书及其附图才能正
确解释权利要求。专利复审委员会关于权利要求的解释应严格把握解释时机，以权利要求不清楚或者
没有明确的唯一含义为前提的主张，既违背文本解释的逻辑，又不符合权利要求解释的实践，最高人
民法院无法赞同。

张鹏在《论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法》（载《专利法研究（２００９）》）一文
中提及的说法，原文为：无前提条件说。日本有些法院判决并不以权利要求不清楚或者具有特定术语
作为权利要求保护范围解释的前提，认为在任何情况下都应当参考说明书对权利要求书进行解释。

尹新天 中国专利法详解［Ｍ］． 北京：知识产权出版社，２０１１：５７９。



１ 说明书中描述的发明目的对权利要求中具有争议的特征的解释作用
在宋建文诉明导（上海）电子科技有限公司等侵犯其发明专利权纠纷一

案（以下简称“案例一”）中，原告宋建文获得的专利号为
ＺＬ２００４１００１１８６２６ １的发明专利的权利要求１为：“一种利用图形界面快速完
成端口连接的方法，该方法包括以下步骤：（１）读取各模块定义的源文件，
分析每个模块对外的输入输出端口；（２）在屏幕上画出图形界面；（３）在图
形界面中的相应位置填写所需操作的模块名和端口名，每个模块中的输入输出
端口排列在一列上，当列过长时可以分多列显示；（４）待上述内容填写完毕
后，在界面上对互相匹配的端口进行连线操作，同时定义整个模块的对外端
口；（５）自动生成该顶层模块的源代码。”

其中，对于步骤（３）特征“列过长时可以分多列显示”的理解成为双方
当事人的争议焦点。被告认为被控侵权方法中，未连接端口仅呈一列排列，列
过长时也不可以分多列显示，与原告专利权利要求１中的步骤（３）所要求的
“当列过长时可以分多列显示”并不相同，而原告则辩称其权利要求中的“可
以”即表示也“可以不”。在专利侵权判定中要求被控侵权技术对专利技术特
征的全部覆盖，因此本案中如何对“列过长时可以分多列显示”该项权利要
求进行解释成为判定专利侵权是否成立的关键。

特征“当列过长时可以分多列显示”，在字面含义上的确可以解释为“既
可以分列，也可以不分列”，然而，在考虑了原告专利申请文件以及审查档案
中的有关内容后，这样进行解释就难以成立。上海市高级人民法院（以下简
称“上海高院”）审理后认为，? 专利权人在其说明书中陈述现有技术的缺点
是“由于其松散的模块显示方式，造成了本来就有限的屏幕空间的浪费，在
稍大规模的设计中，往往需要繁琐动作（例如频繁滚动屏幕甚至切换页面来
寻找需要连接的端口）”。因而该项发明的目的就是克服现有技术的缺陷，从
而使“对待处理的模块经过解析后，显示为紧凑的图形界面形式，使有限的
显示器屏幕上可以同时显示更多的模块端口”。结合这一发明目的，上海高院
认为权利要求中“当列过长时可以分多列显示”应当理解为当列过长时分多
列显示，否则就失去其发明意义。按照专利权人的理解，“当列过长时可以分
多列显示”中“可以”一词是“能够”的意思，正因为能够分多列显示，才
给予用户分多列或不分多列的选择。但是，根据对被空侵权软件的当庭演示，
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无论列多长，也不会分多列显示，都必须通过滚屏操作来显示，也就无法给予
用户分列或不分列的选择。由于被控侵权技术未被该专利权利要求１的特征全
部覆盖，因此专利权人的侵权指控不能成立。

【案例评析】
在专利行政诉讼中，在使用说明书对权利要求中具有争议的特征进行解释

时，通常会以权利要求中记载的特征为基础，结合说明书中对于背景技术、发
明要解决的技术问题、发明目的的描述来进行，通过解释后得出的技术方案应
当符合说明书中对发明所要解决的技术问题以及发明目的的描述。如果对于权
利要求某一特征的解释，使得权利要求的技术方案不能实现说明书中所描述的
发明目的，则这一解释就是不合适的。

在案例一中，在确定原告专利权的保护范围时，当对其中特征的理解产生
分歧时，不应只是从字面上来理解，而应考虑发明目的是否对技术用语的解释
产生了限制作用。如果按原告主张，将特征“可以分多列显示”解释为“也
可以不分列显示”，这将与其提出的此项发明将有效地节约屏幕空间、避免频
繁滚动屏幕的预期效果不一致，与权利要求中增加的特征“每个模块中的输
入输出端口排列在一列上”在发明思路上也不连贯，这不符合原告专利的发
明目的，也是不适当的。所以，法院根据发明目的对专利权利范围进行了正确
解释，将“列过长时可以分多列显示”解释为“列过长时分多列显示”，在此
基础上判定了被控侵权产品未落入权利要求１的范围。
２ 说明书中的描述对于权利要求中不具有通常含义的术语的解释作用
在任文林诉东方家园北京丽泽装饰建材有限公司等侵犯其发明专利权纠纷

一案（以下简称“案例二”）中，原告任文林获得的专利号为ＺＬ００１１６０４１ ９
的发明专利权的权利要求１为：一种积木地板，它包括积木地板料，积木地板
料指经过加工的、具有一定规格的单个木质材料，其特征是由多个积木地板料
（１、４、５、６、７、８、９、１５、１６、１７、１８、２０、２３、２５、３０）连接成积木地板
块（１０、１９、２６、２８）。

北京市第二中级人民法院（以下简称“北京二中院”）经审理后认为，原
告权利要求中的“积木地板”有以下三项必要技术特征：（１）所述积木地板
包括积木地板料；（２）积木地板料，是指经过加工的、具有一定规格的单个
木质材料；（３）所述积木地板是由多个积木地板料连接成积木地板块。根据
本专利上述三项必要技术特征不难看出，无论是该专利的名称，还是必要技术
特征中均强调了一个限定性名词：“积木”。如何解释该限定性名词，成为双方
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争议的焦点，也是确定原告专利保护范围的关键。
为了明确“积木地板”的这一术语的含义，北京二中院参考了说明书中

公开的技术内容，首先对该专利的发明目的、作用或效果进行了了解，该专利
在说明书中提出：公知技术的地板有用料大、对木材要求严格、木板的木纹走
向一致、面积大小基本相同、每块地板一般呈长方形、形状单一、缺乏装饰
性、没有专门的图案和色彩、缺乏美感、出售时没有连接、安装困难、成本
高、对环保不利等各种不足。而该专利的发明目的就在于提供一种积木式地
板，即用类似积木玩具那样的碎小木块作地板，以避免公知技术的上述不足，
带来积极的环保效应。并且指出本发明与公知技术相比有实现变废为宝、综合
利用、取材广泛、木材利用率高、节省木材、有利于保护森林等有益效果。在
此基础上，北京二中院在判决书中对于积木地板作出了如下解释：在本专利独
立权利要求中虽然对组成“积木地板”的最基础部分———“积木地板料”进
行了描述，即经过加工的、没有连接在一起的单个地板材料，但在说明书中对
该种“积木地板料”也进行了解释：利用边角余料、树枝树桠等碎小木头制
成；地板料正面可呈方形、圆形、多边形或不规则形状，可像小孩的积木玩具
那样有大有小、长短不一，甚至可以是上大下小、上方下圆的形状。在独立权
利要求中列举出了１５种积木地板料的形状，分别见说明书附图，图中所显示
的积木地板料的形状各异、大小不同。说明书的文字及附图是原告自己选择
的，其目的是让本领域普通技术人员能够理解什么是构成本发明的必不可少的
特征。通过说明书及附图对本专利及独立权利要求中所谓积木地板料的解释内
容可见，之所以用“积木”一词作为“地板”前面的一个限定词，是因为本
发明将该种地板定位于：它使用的是一种类似小孩玩具“积木”一样的基础
材料———积木地板料，该种积木地板料具有正面面积小、大小及形状都很随意
的特性。该发明所要达到的技术效果就在于它超越了普通地板对板材的选材及
规格的严格要求，它所要实现的发明目的是充分利用边角余料，节约资源。它
与公知技术的最大区别及显著进步就在于此，也就是说它的发明点就在于此。

在上述解释的基础上，北京二中院进一步认为，而本案被控侵权产品所
用木质板材具有统一的规格、正面均呈长方形，面积较大，选材严格，并非
利用边角余料、树枝树桠等碎小木头制成，此特征更接近于公知技术，而不
具有本专利权利要求中所述“积木地板料”的技术特征，也无法实现本案
专利所能达到的有益效果及发明目的，因此被控侵权产品不构成侵犯原告的
专利权。
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【案例评析】
《专利审查指南２０１０》第二部分第二章规定，权利要求的保护范围应当根

据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关
技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定
的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而
被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》
第３条规定，人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中
的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定
的，从其特别界定。

在案例二中，原告被授予发明专利权的权利要求１中使用了用语“积木地
板料”，如果按照通常对于“积木”一词的理解来解释，被控侵权产品对其专
利构成了字面侵权。但法院通过阅读说明书之后，在综合考虑专利权人在说明
书中对于发明要解决的技术问题、发明目的以及有益效果的描述的情况下，将
诉讼双方争议的焦点特征“积木地板料”根据说明书中的特别界定进行了限
缩性的解释。法院认为：专利权人在一项专利的权利要求里的文字及措辞要和
说明书里的解释保持一致，特别是在权利要求里的文字及措辞不清楚、使用了
自造词的情况下，说明书的解释就显得尤为重要。正确的做法应当是按照说明
书中的文字限定权利要求中的某些必要技术特征，对权利要求字面所限定的技
术方案的保护范围作出公平的缩小的解释。?

三、申请人在撰写专利申请文件时应当注意的问题
　 　 １ 对说明书中技术问题、发明目的的描述要与必要技术特征的技术贡献
相适应
　 　 结合案例一和案例二不难看出，专利行政诉讼中在对权利要求进行解释的
过程中，说明书中对于发明要解决的技术问题以及发明目的描述往往起到决定
性的作用。然而，虽然几乎所有的申请文件在说明书中都按照《专利法实施
细则》相关规定的要求包括所要解决的技术问题和发明目的这部分内容，但
从这部分内容的撰写水平来看，普遍反映出申请人对这部分内容重视程度不
够。在大量的申请文件和授权文件中，关于要解决的技术问题及发明目的的描

—８０１—

如何撰写有价值的专利申请文件

? 北京市第二中级人民法院（２００４）二中行初字第６９８８号民事判决书。



述存在过于笼统、习惯性夸大、直接用技术手段代替发明目的、对不同特征的
技术效果在发明目的部分进行简单罗列堆积等各种问题。然而对于发明目的进
行过于笼统、过于下位的描述对于专利权人在专利诉讼过程中主张自己的权利
都是不利的，由于在专利行政诉讼阶段对于权利要求的修改受到很大限制，如
果将发明目的描述得过于笼统，在某些情况下会使专利权人在无效诉讼阶段失
去限缩性解释的机会导致权利被无效，而如果描述的过于下位，又会使得在侵
权诉讼阶段处于不利的地位。因此申请人在撰写发明目的时应当尽量客观，并
注意使其与权利要求中必要技术特征所作出的贡献相适应，不要为了渲染发明
的优点而将所有技术特征的作用均罗列在发明目的部分。至于其他优选特征带
来的技术效果可以在具体实施方式部分加以描述，并要注意特征与其技术效果
的对应，使得在专利诉讼过程中法官能够明晰哪些特征的应用是对应哪些技术
效果，具体解决了什么技术问题。
２ 在撰写独立权利要求时，尽量避免写入过多的非必要技术特征
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的

解释》第７条的规定，人民法院在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保
护范围时，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权
技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人
民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权
利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，
或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专
利权的保护范围。

法院在前述案例一和案例二中的判定均体现了这一全面覆盖原则的应用，
因而在独立权利要求中写入非必要技术特征容易导致专利权人在专利侵权判定
过程中处于不利的地位。在案例一中，专利权人主张权利要求中的特征“当
列过长时可以分多列显示”应当解释为“当列过长时可以分多列显示，也可
以不分多列显示”，“可以”但也“可以不”的态度表明了专利权人认为“当
列过长时分多列显示”并不是发明的必要技术特征，而是一种优选的方案，
但因这一特征被写入独立权利要求１中，又与发明所声称的发明目的之一相适
应，由此导致法官在对权利要求进行解释的过程中采用了限缩性解释。但专利
权人如果在最初对专利申请文件进行撰写时就能意识到这一问题，将该非必要
技术特征写入从属权利要求中，同时将该特征带来的有益效果按照优选实施例
的方式在说明书中进行描述则可以避免这一问题。
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　 　 ３ 在说明书中对于权利要求中的用语含义进行定义时，应当注意措辞准
确、合理地概括其涵盖的范围
　 　 在许多情况下，申请文件中需要引入新的技术概念，而采用已有的术语又
难以清楚表达这一概念或者表达的效果不好，容易使人产生理解上的困难时，
申请人会考虑采用新的表述用语。这种情况下，只要说明书、权利要求书自成
体系，在说明书中对这一新的用语的含义能够清楚地得到解释，一般都能满足
《专利法》关于清楚的要求。而在专利行政诉讼阶段，专利权人是否能主张相应
的权益，很大程度上则取决于说明书中对于相关用语的定义水平，因为此时，说
明书的相应记载成为解释权利要求中相关用语的唯一“辞典”，说明书中的定义
是否准确，含义概括的是否合理，是否能涵盖所有实施例中涉及的情况，真正体
现了发明的技术贡献，都会直接影响专利诉讼中权利要求保护范围的确定。

在案例二中，实际上通过仔细阅读涉案专利的说明书可以发现，在说明书
中的一个具体实施例中有如下记载：“方形地板料１拼接组合在一起，成为地
板块”；“图１全部由一样大小的地板料组成。也可像图２所示，由大小不同的
地板料组成”。也就是说，专利权人在作出发明创造时也考虑了积木地板料可
以具有大小相同的统一规格的这一技术方案，但因其在说明书中偏重于对利用
“碎小木头”达到废料利用效果的描述，将其定义为“利用边角余料、树枝树
桠等碎小木头制成积木地板料”，并再三强调“有大有小、长短不一”的随意
性，因此导致其主张的侵权指控不能成立。
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浅谈如何实现高校专利申请价值最大化
杨　 柳

【摘　 要】
我国高校在目前专利申请数量和授权数量都呈现大幅度增长的情

况下，专利技术平均转化实施率却不足５
!

，本文对我国高校转化率
低下的成因进行了分析，并从行政实务、政策执行，最后到立法保护
逐步深入的角度，分析如何提高高校专利申请的质量，实现高校专利
申请价值最大化。
【关键词】

高校　 专利　 转化　 “京科九条”

一、前　 　 言
高校专利申请是我国专利申请的重要组成部分，近几年来在国家以及地方

各级政府的政策鼓励下，我国高校专利申请数量和授权数量都呈现大幅度增
长。然而，授权数量或授权率并不是衡量高校专利质量的唯一标准，高质量的
专利需要在市场中通过专利实施和专利许可来体现其真正的价值。我国高校专
利申请投入大、成果多、实施少、收益小，在高校沉淀了大量专利技术的背
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后，伴随的是低下的专利技术成果转化率。这不仅造成了科研成果的巨大浪
费，也会影响科研工作者技术创新的积极性，从而制约社会经济的发展。因此
如何提高专利申请质量，实现专利申请价值最大化，俨然成为了我国高校及科
研机构亟待解决的问题。
二、我国高校专利申请、授权、转化现状
据教育部科学技术司《２０１３年高等学校科技统计资料汇编》中的统计数

据显示，２０１３年我国“２１１”及省部共建高等学校共申请专利数１０６７１４件，
其中包括发明６６３４２件，实用新型专利２９０９１件，外观设计１１２８１件；专利授
权总数达６８９７１件，其中包括发明专利３４２９４件，实用新型专利２５８１８件，外
观设计８８５９件，发明专利授权率达到了５１ ７

!

，而合同出售总数为２３５７件，
专利技术转化实施率仅为３ ４

!

（见表１）。
表１　 我国部分高等院校２０１３年专利申请、授权、转化统计表

学校名称
专利申请数（件） 专利授权数（件） 专利出售数（件）

合计发明实用
新型

外观
设计合计发明

专利
实用新
型专利

外观设
计专利

合同数
（项）

总金额
（万元）

当年实际收
入（万元）

专利转化
率（合同
数／专利授
权数合
计）（

!

）
浙江大学 ２４１４ ２０２２ ３８４ ８ ２２４４ １５１５ ６５４ ７５ １３ ２５９ ２３４ ０ ５８

清华大学 ２０５０ １９３０ １１８ ２ １４５１ １３４０ １０８ ３ ６０ ８２５２５ ６６０２ ４ １４

上海交通大学１５５７ １４６１ ９４ ２ ９７４ ８６１ １１２ １ ７７ ７８０２ ４７５９ ７ ９１

华南理工大学１７２２ １１４８ ４４９ １２５ ９７４ ６０２ ３６２ １０ １ ６ ６ ０ １０

东南大学 １９９１ １３２４ ２８５ ３８２ １８９３ ６１８ ４８９ ７８６ ６ ２５０ １５５ ０ ３２

西安交通大学１０５０ ８０４ ５７ １８９ ５０７ ４４７ ５７ ３ ３３ ２８９ ２３６７ ６ ５１

天津大学 １４２５ １２７７ １４２ ６ ６２２ ５４０ ８２ ０ ３５ １４２６ ５３０ ５ ６３

东华大学 １１２３ ６８８ ２８１ １５４ ７９１ ４１２ １８６ １９３ ８ ４７１ １４６ １ ０１

山东大学 １１５１ ８６６ ２８５ ０ ６８２ ４３４ ２４８ ０ ３０ ６３８ ６２０ ４ ４０

华中科技大学９３４ ７９２ １３６ ６ ６６９ ４６９ １９４ ６ ３１ ６３７７ ２１２７ ４ ６３

表１为我国部分高等院校２０１３年专利申请、授权、转化的统计数据，从
该表中可以看出专利售出合同数相对于专利授权数的相差悬殊，大部分的授权
专利都已沦为沉睡专利，无法在市场中发挥其应有的价值。

当前制约高校专利转化实施的原因有很多，下面将从几个方面来讨论影响
高校专利实施的因素，同时给出实现专利价值最大化的相应建议。
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三、已授权高校发明专利申请的特点
对通过从国家知识产权局网站的专利公布公告进行查询，得到的近５年内

授权的高校发明专利申请进行统计后发现，高校发明专利申请具有如下几个显
著的特点影响其专利实施。
１ 权利要求保护范围窄
由于高校专利申请多是从科研项目或课题中得出的衍生品，因此许多高校

申请人经常直接把科研成果撰写成的论文拿来作为专利申请而并未对技术方案
进行适当合理的上位概括，从而导致专利申请的权利要求过长，其中包含了过
多的技术细节，虽然这样的权利要求会增大审查员检索的难度，提高专利授权
的概率，但是过长的权利要求、过多的技术特征将导致权利要求保护范围变
小，投入到市场中的后果就是申请人获得的专利权无法对其技术成果提供有效
的保护，竞争对手只要稍加改动就能够轻易规避该专利申请所要求保护的范
围，从而竞争对手能够生产类似的产品却不会被判侵权，其严重损害了高校申
请人的经济利益。
２ 权利要求保护层级少
由于从属权利要求的存在与否通常不影响发明创造的专利授权，因此高校

申请人通常喜欢只设置一个独立权利要求，而没有设置层层递进的从属权利要
求的习惯。这样做，虽然节省了撰写申请时的笔墨，却大大增加了授权后专利
被无效的风险。在专利权撤销和无效程序中，从属权利要求的作用尤为重要，
它往往会对专利权是否能够维持以及专利权人的经济利益有直接影响。根据
《专利审查指南２０１０》中对无效宣告程序中专利文件修改的有关规定，对发明
或者实用新型专利的权利要求的修改一般不得增加未包含在授权的权利要求书
中的技术特征，因此对于仅包含一个独立权利要求的授权专利而言，如果该独
立权利要求由于请求人提出的证据而被宣告无效，那么即使说明书中记载了具
有专利性的内容也不能添加到权利要求中，最终将导致专利权的全部丧失，而
对于包含从属权利要求的授权专利，一旦独立权利要求被宣告无效，还可以将
从属权利要求的附加技术特征添加到独立权利要求中，从而可能维持专利权的
部分有效。
３ 权利要求保护力度小
在目前的高校专利申请中，往往申请人只提交一组权利要求，而像电学、

通信领域，由于领域的特殊性，专利申请大多都是一组方法权利要求。然而从
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保护力度上而言，产品权利要求保护的对象是产品，只要涉及侵权的产品具备
产品权利要求中的全部技术特征，则侵权行为必然成立，这是一种绝对保
护?，而相对的方法权利要求保护方法，其保护仅能延及该方法直接获得的产
品，只要不是该方法生产获得的产品，就不受该方法专利效力的约束。因此如
果专利申请仅存在一组方法权利要求则保护力度过小，不能为申请人提供多角
度全面的保护。
４ 技术方案可操作性差
由于高校承担了国家很多科研项目，产生了大批的科研成果，尽管一些成

果也及时申请了专利，但是由于科研成果太偏重于理论，因此专利技术在实际
应用过程中显得太理想化，缺乏实用性，技术的可靠性、稳定性、成熟性都往
往经不起复杂的现场条件考验。因此企业拿到专利技术以后却无法直接使用，
考虑到成本和投入等原因只能放弃。
四、影响高校专利实施的其他不利因素
除了上述高校专利申请几个特点影响其实施之外，还有一些人为及外在因

素影响高校专利实施。
１ 申请专利动机失当，缺乏专利转化的意识
一直以来，高校科研机构都过于强调申请专利的数量，并将其作为考核教

师的重要指标，却缺乏对专利质量的有效监管，因此导致了高校中“为申请
专利而申请专利”的不良风气，造成了大量没有实际应用价值只为了凑数量
的垃圾专利。当然除去这些垃圾专利外，还有一些真正通过科研创新产生的专
利成果，这些专利成果本应该可以投入市场转化成社会生产力，但由于没有对
专利成果转化的激励措施，高校的科研工作者受传统科研观念的束缚，仅一味
地追求科研成果的学术水平和获奖等级，看不到专利成果的市场价值，对专利
成果的商业潜力漠不关心，专利转化意识淡薄。
２ 缺少有效的专利转化途径
目前高校中的专利行政部门大多是负责专利的申请工作，并不提供专利转

化服务，而专利转化属于商业化应用，并不是科研工作者所熟悉的领域，当大
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多数教师面对需要亲身进入不熟悉的商业领域寻找能够实施专利的公司，并参
与耗费大量时间的商业谈判这一现实时，出于对时间人力成本以及风险等因素
的考虑，还是会理智地选择将专利成果搁置而继续从事科研研究。

另外，高校专利属于其科技成果，视同国有资产管理，其转化有过于严格
的限制，而这些限制往往导致交易无法实现。
五、实现专利申请价值最大化的建议
（一）撰写高质量的专利申请文件
１ 注重申请保护范围
发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，因此权利要求能否准确

合理地界定请求保护的技术方案，关系到公众是否能够准确合理地了解发明的
保护范围，而公众只有能够确定专利权的保护范围，才能够有意识地规范自己
实施有关技术的行为，自觉避免侵犯他人的专利权，这是专利制度正常运作的
基本保障。权利要求的保护范围不应当过宽，过宽的保护范围得不到说明书的
支持，且与发明人所做技术贡献不相称，权利要求的保护范围也不应当过窄，
非必要技术特征的引入应当越少越好。通常独立权利要求都是对说明书中记载
的一个或多个具体技术方案的概括，而不应该照抄说明书中披露的具体实施方
案。为了获得充分的法律保护，申请人在申请专利的过程中应当有意识的在允
许的限度内争取获得保护范围尽可能宽的权利要求，在提交申请时就应该正确
地撰写权利要求尤其是独立权利要求，避免出现一开始提交的权利要求书就存
在保护范围过于狭小的先天不足的现象。

以申请号为２０１２１０１５１８８４ １的发明专利申请为例，该发明在申请之初权
利要求书中就只有一项权利要求，而且长达两页，说明书中只有一个实施例，
权利要求的内容完全照搬说明书中具体实施例。毋庸置疑，该权利要求的保护
范围明显过于狭小。根据说明书中的描述，该发明所要解决的技术问题是如何
在监狱、部队驻扎区等特殊区域保障手机通信的安全性、保密性和限制性。所
做的改进是在终端设置动态授权用户池，由中心服务器通过ＷｉＦｉ网络对该动
态授权用户池进行更新维护，终端通过查询通信号码是否在动态授权用户池内
判断是否进行通信。通过设置动态授权用户池，限制区域内部用户只能对动态
用户池内的用户发起通信，从而保证了内部用户之间通信的安全性、保密性和
限制性。因此为了取得合适的保护范围，独立权利要求的撰写应当紧扣发明
点，记载解决技术问题的必要技术特征，而无需罗列终端实现通信所包括的
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ＧＳＭ模块、电源模块等基础模块，也无需对动态授权用户池和中心服务器的
数据库更新的具体方法进行描述。概括后的权利要求可以为如下形式：

权利要求１：一种用于特殊区域语音、短信移动通信的终端的工作方法，
终端内置有ＷｉＦｉ模块、存储器模块和微处理器模块，终端外的所述区域内部
设有中心服务器和多个无线访问接入点，终端发起通信请求的工作方法包括如
下步骤：终端根据中心服务器定时发送的信息对存储器中存储的动态授权用户
池进行实时更新，微处理器模块不断查询本终端是否发起通信请求，若有请
求，则终端查询请求通信的号码是否在动态授权用户池内，若在，则终端发出
语音呼叫或短信包。

权利要求精简概括之后，由两页的长度缩到了短短几行，权利要求的保护
范围也就能相应的扩大了，但同时需要注意的是，权利要求不能随意地概括，
需要得到说明书的支持，不能超出说明书公开的范围。一般来说，说明书中记
载的具体实施例越多，允许作出的概括程度就越高，权利要求的保护范围也能
相应扩大。
２ 提高专利的稳定性
在专利申请文件撰写一开始就要求申请人确定一个准确合理的保护范围对

于申请人来说比较困难，为了弥补独立权利要求撰写的不足，申请人应当在说
明书或者从属权利要求中留下充分的修改空间，例如，根据发明创造的技术内
容概括出一系列保护范围递减的从属权利要求，以保证在保护范围大的独立权
利要求没有授权前景，或者在独立权利要求被宣告无效后，还可以将从属权利
要求的附加技术特征添加到独立权利要求中，也就是说，权利要求的保护范围
应当从大到小，从一般到具体，并且包括多种技术方案的组合，从而保证专利
申请的稳定性。

接着以前述发明专利申请为例，在对独立权利要求进行了精简概括之后，
原权利要求中的其他剩余技术特征例如终端的构成模块、动态授权用户池实时
更新的方法、中心服务器的数据库更新方法等都可以放到从属权利要求中作为
附加技术特征，用层层递进的从属权利要求对独立权利要求形成强有力的支
撑，例如从属权利要求撰写为如下形式：

权利要求２：根据权利要求１所述的工作方法，其特征在于：中心服务器
通过ＷｉＦｉ网络定时将数据库中的当前区域内用户表中的用户号码和用户信息
发送至表中所用终端，终端根据接收到的用户号码和用户信息进行动态授权用
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户池的实时更新。
权利要求３：根据权利要求１或２所述的工作方法，其特征在于：所述中

心服务器中的数据库内存有总授权用户表、非授权用户表、当前区域内用户
表、当前区域外用户表、通话记录、录音内容、短信记录。

权利要求４：根据权利要求３所述的工作方法，其特征在于：总授权用户
表存储区域内的内部用户和区域外授权用户的号码及用户信息；非授权用户表
存储对区域内用户发起通信请求的非授权号码；当前区域内用户表存储当前时
刻区域内的所有内部用户号码及用户信息；当前区域外用户表存储当前时刻移
动到区域外的内部用户号码及用户信息和区域外授权用户号码及用户信息。

通过上述从属权利要求２ ～ ４，对有可能产生新颖性和创造性的特征以范
围从大到小逐层限定，形成了良好的逻辑层次，这样，无论是在实质审查程
序、复审程序，还是在无效宣告程序中，都为可能的修改保留了足够的空间和
退路。
３ 增大权利要求的保护力度
权利要求分为方法权利要求和产品权利要求两种类型，产品权利要求保护

的客体是物或者物的组合体，不仅包括常规概念之下的产品，还包括装置、系
统等，方法权利要求保护的客体是一系列步骤组成的操作过程?。很多时候，
方法发明和产品发明是很难截然分离的，许多发明创造都是两者兼有之，例如
一种新的工艺方法需要一种新的设备来实现，申请人可以同时要求保护该工艺
方法和设备，通过多组具备单一性的权利要求来为发明提供多角度全方位的
保护。

以前述发明专利申请为例，申请人只撰写了一个方法权利要求，而仔细分
析该发明的技术方案后发现申请人对实现该方法的移动通信终端进行了改进，
并且引入了中心服务器与终端进行交互，因此该发明申请可以通过三组产品权
利要求分别对移动通信终端、中心服务器以及包括移动通信终端和中心服务器
的通信系统进行保护，同时终端的工作方法包括终端发起通信请求的工作方法
和终端接收通信请求的工作方法，也可以拆分为两组方法权利要求，最终该发
明专利申请可以撰写出五组权利要求，相比原先的一个方法权利要求，将大大
增加权利要求的保护力度。以下举例说明该申请可以撰写的产品权利要求：
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权利要求５：一种用于特殊区域语音、短信移动通信的终端，其特征在
于：终端内置有ＷｉＦｉ模块、ＧＳＭ模块、存储器模块和微处理器模块，ＷｉＦｉ模
块、ＧＳＭ模块、存储器模块均与微处理器模块连接，其中：ＷｉＦｉ模块用于定
时接收中心服务器发送的信息；存储器模块用于存储动态授权用户池；微处理
器模块用于根据中心服务器发送的信息对动态授权用户池进行实时更新，并不
断查询本终端是否发起通信请求，若有请求，则查询请求通信的号码是否在动
态授权用户池内；ＧＳＭ模块、用于当请求通信的号码在动态授权用户池内时，
发出语音呼叫或短信包。

权利要求６：一种中心服务器，其特征在于：包括数据库模块，用于存储
有总授权用户表、非授权用户表、当前区域内用户表、当前区域外用户表、通
话记录、录音内容、短信记录，并且存储内容实时更新；发送模块，用于通过
ＷｉＦｉ网络定时将数据库中的当前区域内用户表中的用户号码和用户信息发送
至所述表中所有终端，终端根据接收到的用户号码和用户信息进行动态授权用
户池的实时更新。

权利要求７：一种通信系统，其特征在于：该系统包括用于特殊区域语
音、短信移动通信的终端和中心服务器，其中终端根据中心服务器定时发送的
信息对存储器中存储的动态授权用户池进行实时更新，并不断查询本终端是否
发起通信请求，若有请求，则终端查询请求通信的号码是否在动态授权用户池
内，若在，则终端发出语音呼叫或短信包。
４ 加强专利的实用性
专利技术是否成熟，是否吻合市场需求，是否能够解决企业实际问题是决

定专利技术是否能够被实施的重要影响因素，如果一项专利技术能够解决企业
发展中的瓶颈问题，如节省资源、降低成本、提高生产率、增加利润等，并且
企业引进技术之后不需要对现有设备和生产条件进行大规模的改造，那么这项
技术一定会得到企业的欢迎。例如华北某大学所研发的板式脱硝催化剂技术，
拥有发明专利９项，实用新型专利３项，该技术应用于火力发电、钢铁、石
油、化工、水泥等行业，具有脱硝效率高、抗堵灰、阻力小和机械强度大等优
点，其应用效果经第三方检测，整体性能达到国际领先水平，因此其已经广泛
应用于国电云南宣威电厂、大唐哈尔滨第一热电厂、武钢钢电股份有限公司等
项目中，并得到了企业用户的一致好评。
（二）通过政策引导促进高校专利申请转化
为了能够最大限度地激发科技创新的活力，加快高校专利成果的转化，北
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京市科委牵头起草了《加快推进科研机构科技成果转化和产业化的若干意见》
（以下简称“京科九条”），并于２０１４年６月９日发布。“京科九条”共涉及深
化科技成果管理改革、强化科研人员激励机制、完善科研机构成果转化平台、
广泛开展国际交流与合作等九项政策内容，是目前指导高校知识产权工作最重
要、最直接的依据。

“京科九条”的第１条就提出要赋予科研机构自主处置权，这打破了现行
高校国有资产管理政策的困局。拥有了科研成果的自主处置权，高校专利产业
化便可以免去手续繁琐的层层审批，不仅解除了束缚高校专利转化的枷锁，并
且能够有效提高专利转化的时效性，极大推动高校科研人员实现专利转化的积
极性。

没有激励，就没有动力，想要激发广大师生发明创造并且实现发明创造的
热情，就应该在高校中建立完善的专利激励机制。“京科九条”提出：建立科
研人员成果转化收益分配机制，经职工代表大会同意，科研机构可提取７０

!

及以上的转化所得收益，划归科技成果完成人以及对科技成果转化作出重要贡
献的人员所有；科研机构中从事科技成果转化和产业化的科研人员可以列入中
关村国家自主创新示范区高端领军人才专业技术资格评价试点范围，评价合格
人员可以获得高级工程师（教授级）专业技术资格。通过提高专利转化后对
科研人员的利益分配，将专利申请及转化工作同时纳入业绩考核，将会从根本
上改变高校科研人员只重视学术水平而轻视专利、忽视市场需要的片面思想，
使他们充分认识到专利成果的实施与转化给他们自身所带来的实际效益，能更
大程度上提高科技创新的积极性，实现科技成果产业化的良性循环。

“京科九条”对专利转化的有效途径也提出了若干意见，如：鼓励科研机
构与企业联合共建重点实验室、工程（技术）研究中心、技术转移中心和产
业技术创新战略联盟，开展重大课题攻关和科技成果转化；支持科研机构通过
国际国内展会平台对外展示科技成果，寻求科技成果转化合作，参与国际标准
制定，抢占知识产权和标准的制高点；支持海外风险投资机构来京发展，鼓励
投资机构加大对科研机构科技成果转化和产业化项目的投资力度。在这些政府
鼓励支持的基础上，高校也应该从自身做起，健全自身专利管理机构，由具有
相关知识产权专业知识的工作人员全面负责专利申请流程、专利获得授权后的
保护和管理、专利转化的市场调研、专利推介、专利价值评估、专利实施风险
评估和技术合同的审查等工作，为高校专利的保护及实施保驾护航。
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（三）完善健全高校专利转化的法律制度
目前关于我国专利转化的法律法规有《专利法》《合同法》和《促进科技

成果转换法》，其中有的法律条款制定的还不够完善，实施中无具体细则，在
应对一些特殊情况的时候找不到法律依据。例如《专利法》中规定执行本单
位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明
创造，其专利权归属单位。但是如果在工作时间之外，部分利用单位的条件而
完成的发明，专利权的归属却是存有争议的，当单位和发明人通过协商方式确
定该成果归属时，结果往往也是对发明人不利，这种情况在高校中很常见。由
于我国奉行“雇主优先”的原则，无形中就会将高校的利益无限放大，这是
过于看重物质技术条件而忽视人的创造力的必然结果，过于重视高校的利益无
疑会打击高校发明人的积极性，这也违背了专利法保护专利权人的合法权益，
鼓励发明创造的立法宗旨。因此出于推进实施高校知识产权战略的需要，急需
对现有的相关法律法规进行修订完善，从而才能加快推动高校专利产出，提高
专利质量，促进专利技术的转化。
六、结束语
本文对目前我国高校专利申请转化率低的现状进行了分析，列举了影响专

利转化实施的多方因素，希望能够从行政实务，政策执行，最后到立法保护逐
步深入的角度，提高高校专利申请的质量，推动高校专利转化，从而实现高校
专利申请价值最大化。
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从诉讼角度探讨与软件相关
发明专利申请文件的撰写
张政权

【摘　 要】
本文从诺基亚诉上海华勤通讯技术有限公司侵害发明专利权纠纷

案件谈起，回顾了我国对涉及计算机程序的发明专利保护的历史沿
革；并试图从诉讼的角度出发，探讨有关涉软件的产品的发明专利申
请文本究竟如何撰写，才能在诉讼阶段有效主张权利；同时，对撰写
的专利申请文件可能遇到的问题，提出了相应的对策和解决思路。
【关键词】

软件　 硬件　 功能模块构架　 诉讼　 产品权利要求　

一、引　 　 言
２０１４年２月２４日，上海市高级人民法院对诺基亚公司诉上海华勤通讯技

术有限公司侵害发明专利权纠纷案件作出了终审判决，维持上海第一中级人民
法院驳回原告全部诉讼请求的原判。这是难得的一件涉及计算机程序的发明专
利侵权判定案例，原告的专利权利要求是采用类似“功能模块构架”撰写的
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产品权利要求。相信这一判决将在专利审查与专利代理行业引起不小的反响，
因为多年以来在该行业内，对于涉及计算机程序的发明专利申请，如果按照
《专利审查指南２０１０》第二部分第九章规定的“功能模块构架”撰写产品权利
要求，在以后的专利维权中究竟能不能起到作用一直有担心。与此同时，该行
业内也都在积极探索，涉及软件的发明专利的产品权利要求除了“功能模块
构架”的撰写形式外，都还可以采用哪些其他的撰写形式？或者说，究竟采
用哪种撰写形式对于涉软件的发明专利的保护是更为有利。笔者拟结合自己撰
写和代理并已获得授权的涉软件专利案例，以及多次参加的国内外相关专题研
讨会上的有关信息，就我国涉软件之技术方案的专利保护，回顾其历史沿革和
存在的问题，并试图从诉讼的角度探讨涉软件专利申请文件撰写的策略及今后
的期望。
二、涉软件专利保护的历史沿革
从《专利法》第２５条第１款和各个版本的“审查指南”规定来看，权利

要求主题名称属于“程序”“程序产品”“指令”的，或者主题名称为“计算
机可读存储介质”，但是限定的内容仅仅是记录的程序的方案，均不属于可授
权的范畴。在《审查指南２００１》公布前，涉及软件的发明专利的权利主要是
采用方法权利要求的形式主张的。如果说明书中公开了要求保护的计算机程序
的流程图或者相应的文字描述，权利要求可以采取与该计算机程序流程相应的
方法步骤来撰写。其后至《审查指南２００６》公布之前，出现了用虚拟装置形
式撰写的产品权利要求。后来在征求对《审查指南２００６》修改稿意见的相关
会议上，专利代理人与审查员就软件相关专利申请中，产品权利要求如何撰写
展开了热烈的讨论。一种意见是：对于应用类的计算机程序，由于大多是与实
体部件结合一起运行的，故可以按照本领域技术人员通常的理解，写成“控
制器（或者处理器），用以执行如下的步骤……”。反对意见是：设备中安装
的计算机程序仅仅是在设备通电后运行的，例如手机，当它尚未开机时根本看
不到程序在起什么作用，故“控制器（或者处理器）”应当用它的组成构件，
即硬件结构来限定，而其中运行的程序应当采用方法权利要求来写，或者采用
拟议中的“功能模块”构架来写。还有一种意见是：赞成软件部分用“功能
模块”构架来写，并建议在软件与硬件结合的方案中，允许将“功能模块”
作为产品权利要求的部分或者产品权利要求中的“控制器”或“处理器”的
部分来写，例如：“控制器，包括……装置１ （功能模块１）；以及……装置２
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（功能模块２）……”；反对意见是：将软、硬件混杂在一项权利要求中，容易
造成保护范围不清楚。例如，对于权利要求中功能性特征限定的实体部分，按
照《审查指南２００６》第二部分第二章的规定，应当理解为覆盖了所有能够实
现所述功能的实施方式，而对于权利要求中的“功能模块”，按照当时拟议的
《审查指南２００６》第二部分第九章的规定，应当理解为主要通过说明书记载的
计算机程序实现，这样，公众对于此类专利保护范围的可预期性就很低了，不
利于社会进一步的技术创新。最终写入《审查指南２００６》第二部分第九章的
规定就是目前大家看到的，“如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该计
算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流
程的方法权利要求完全对应一致的方式撰写装置权利要求……则这种装置权利
要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须
建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通
过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为
主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置”，这一规定延续并保留在《专
利审查指南２０１０》中。

虽然上述规定为申请人在涉及软件的技术方案寻求产品专利保护方面曾起
到了积极推进作用，但是，对于这种按“功能模块构架”方式撰写的产品权
利要求，在今后如果面对侵权判定时究竟能否实际主张权利，大家心里都没有
底。尤其担心的是，对于软件与硬件结合的技术方案，未把硬件特征写入权利
要求，看似保护范围扩大了，但同时也模糊了专利用来对抗被控侵权物的边
界。在２０１１年年末国家知识产权局相继召开的“第九期全国专利审查与专利
代理业务研讨班”和“计算机领域专利保护研讨会”上，部分专利代理人和
审查员一方面对涉及软件的发明专利的产品权利要求都统一到“功能模块构
架”的撰写模式表示了不同看法，另一方面也在积极探索其他的撰写模式，
特别是寻求一种能够在今后的侵权判定中，对于被控侵权物更具有针对性和可
比性的专利保护范围。一种建议是：允许涉软件的产品权利要求采用“实体
部件＋功能”的形式撰写，但是，如果说明书中仅仅公开了所述的功能是由
计算机程序实现的，则应当将其中的功能性限定缩限到“软件实现”的程度，
或者，在答辩权利要求得不到说明书支持的审查意见时，解释相应的功能是由
计算机程序实现的。另一种建议是：保留目前“功能模块构架”的撰写模式，
但是允许将实体部件作为前序部分的特征或者作为信号的来源或去向的特征写
入权利要求。当然，上述建议是在《专利审查指南２０１０》既有框架下调整审
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查策略的一种设想，来自申请人和专利代理人的更多的呼声是对《专利审查
指南２０１０》中涉及软件的权利要求的撰写规定进行修改和补充，以适应高速
发展的软件行业的专利保护需求。?

三、涉软件专利申请文件的撰写策略
从诺基亚诉上海华勤通讯技术有限公司专利侵权案来看，涉案专利的产品

权利要求采用与反映计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式撰
写，即：“一种终端设备，被配置为基于从用户接收的输入来确定待传送的消
息，所述终端设备还被配置为：检查涉及正在被输入或已经被输入的消息的至
少一部分特性信息；以及所述终端设备被配置为：为了传送所述消息，选择在
预定选择条件下与所述消息的特性信息相关联的数据传送方法，……所述终端
设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑
器……”? 在该案例中，法院认为：（１）涉案专利的产品权利要求包含功能性
技术特征；（２）结合涉案专利说明书及附图仍然不能确定该产品权利要求的
保护范围，故上诉人的侵权指控不能成立。在审理中，诺基亚公司举证其专利
权利要求在行政诉讼中均被专利复审委员会和法院认定为有效，其中的一个理
由是权利要求符合《专利法》第２６条第４款的规定，故其保护范围是清楚的。
而法院则认定，专利申请授权意义上的判断并不能适用于侵权判定，故判决认
定涉案专利权利要求保护范围不清楚与行政程序的相关认定并不矛盾。我们再
仔细看看原审法院在判决中的结论其实是：原告产品权利要求的保护范围不能
确定。这就产生一个疑问：为何在授权和确权程序中被认定保护范围是清楚的
权利要求，却在侵权诉讼中被认定为保护范围不能确定。是否可以理解，在专
利申请授权和确权程序中，判断的依据是《专利法》及其相关的规定（包括
《专利审查指南２０１０》），而“功能模块构架”的权利要求采用与反映计算机
程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式撰写，是符合《专利审查指南
２０１０》的规定的，从技术方案本身来看，它描述的是程序流程，的确是清楚
的。但是，在侵权判定中，除了《专利法》及其相关规定外，法院需要依据
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第４
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条的规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当
结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方
式，确定该技术特征的内容。”涉案专利要求保护的是一种终端设备，属于产
品权利要求，而法院对于涉案专利说明书的认定是：其披露的具体实施例又均
是针对方法步骤所作的具体描述，而对于装置、消息编辑器如何“被配置为”
并未描述具体的实施方式。? 这就引起我们的深思：按照对《专利审查指南
２０１０》第二部分第九章规定的理解，权利要求写成“功能模块构架”的形式，
说明书中只需公开能够支持该权利要求的计算机程序流程即可，无需详细描述
配置或者执行该计算机程序的实体部件。对此如果有异议，那么《专利审查
指南２０１０》规定的“功能模块构架”的权利要求在以后的侵权判定中还能不
能被视为是用来保护产品的权利范围？这一问题现在提出来似乎有些可笑，如
果“功能模块构架”的权利要求仍旧被视为是一种方法权利要求，那又何必
多此一举。从《专利审查指南２０１０》确定该模式的本意来讲，是承认“功能
模块构架”类权利要求的产品权利要求性质的。但是，恰恰就是在审查实践
中，有许多情况下是并非如此认同的。最典型的一种情况就是，在实用新型专
利申请中，权利要求如果采用与计算机程序流程一一对应的“功能模块构架”
的形式，审查意见通常认为：由这样一种功能模块限定的装置权利要求并不是
一种装置，它是属于对软件或方法本身作出的改进，不符合《专利法》第２
条第３款的规定。还有一种情况是，在有关疾病的诊断和治疗的发明专利申请
中，权利要求如果采用了“功能模块构架”的写法，则审查中通常被视为其
实质要求保护的是一种计算机程序，而审查意见会进一步指出，计算机程序实
质上是一种方法和步骤，故申请的主题落入了《专利法》第２５条第１款第
（３）项规定的不授予专利权的客体范畴。可见，就是在专利授权过程中，对
于“功能模块构架”的权利要求究竟是否属于真正的产品权利要求也有不确
定的地方。

由于我国目前并不认可计算机程序本身具有“物”的属性，更由于对
“功能模块构架”的权利要求在以后的侵权判定中的效力究竟如何存在一定的
担忧，我们在实际的代理工作中并非凡是涉软件的技术方案，其权利要求都采
用“功能模块构架”的撰写模式，我们也尝试采用了一些相应的对策或者说
是其他的模式，以化解或者降低今后可能存在的风险。我们的做法是，在涉及
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软件的发明专利申请的产品权利要求撰写中，尽量把一些属于“物”的要素
写入专利申请文件，从而使意欲保护产品的权利要求更具有产品的属性。

（１）对于改进主要体现在软件部分，保护硬件部分无意义的技术方案，
产品权利要求可以采用与计算机程序流程对应的方式写成“装置＋功能”的
模式。但是，说明书中除了公开相应的计算机程序流程外，也要对承载和运行
该计算机程序的实体部分加以描述。例如，“一种数据传送系统，用以经由总
线在主设备与从设备之间进行数据传送操作，所述数据传送操作包含流突发数
据传送操作，所述系统包括：判断装置，用以判断所述主设备发出的总线控制
信号是ＣＯＮＴ信号、ＬＡＳＴ信号和中间信号中的哪一种信号……检测装置，用
以当所述判断装置判断所述总线控制信号是中间信号时，检测除当前主设备以
外的其他主设备是否发出新的较高级别的总线请求；仲裁装置，对当前主设备
的流突发数据传送操作中的下一个分段突发请求与所述检测装置测得的其它主
设备的较高级别的总线请求进行仲裁的仲裁装置……”? 权利要求中的“判断
装置”“检测装置”和“仲裁装置”都是虚拟的，它们的功能实际上都是由设
置在总线上的一个“总线仲裁器”完成的。该说明书中不仅公开了能够支持
各个虚拟装置所述功能的程序流程图，而且公开了“总线仲裁器”的内部结
构连接图，它包括了解码器、缓冲器，以及由控制器、屏蔽器和其他逻辑电路
构成的仲裁状态机，说明书并结合程序流程图详细描述了“总线仲裁器”的
各个部件在每一流程中的作用。该ＰＣＴ申请进入中国、美国和欧洲阶段后都
获得了授权。相信这样的权利要求由于在说明书中结合附图详细描述了各个装
置所具备的功能和效果的具体实施方式，尤其是描述了承载和运行与该功能对
应的计算机程序流程的实体部分，作为产品权利要求，其保护范围即使在侵权
判定中也是能够确定的。

（２）对于软件与硬件结合，且软件与硬件有互动和关联，改进主要体现
在软件部分的技术方案，产品权利要求不推荐采用“功能模块构架”的撰写
模式，而是在权利要求中明确写入承载或运行该软件的实体部分，例如，存储
器、控制器、处理器、芯片、输入输出接口等。例如，“一种记录数据结构的
设备，该数据结构用以管理记录介质上的菜单信息的再现，该设备包括：拾取
部件，将数据记录在记录介质上；以及控制单元，控制该拾取部件在所述记录
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介质的Ａ ／ Ｖ流区上将与主数据复用的第一类弹出菜单信息记录在第一剪辑文
件中，以及在所述记录介质的Ａ ／ Ｖ流区上将第二类弹出菜单信息记录在与所
述第一剪辑文件分开的第二剪辑文件中，……”?

对于这类权利要求，可能遇到的质疑是，该要求保护的技术方案不清楚，
权利要求要么用结构特征表述，要么用方法步骤表述，两者不能混合表述；有
的甚至认为在评价产品权利要求所要求保护的技术方案的新颖性和创造性时，
对于“控制器”或者“处理器”所执行的功能步骤是可以不考虑的。针对该
类质疑，我们可以辩解，按照《专利审查指南２０１０》第二部分第二章中的规
定：“特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征
予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也
不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。”由于这里的
控制单元的功能主要是通过其执行的计算机程序流程实现的，因此，用控制单
元的结构特征表述毫无意义，而从本领域普通技术人员的角度来看，用反映计
算机程序流程的方法步骤或者功能来限定控制单元的作用事实上是非常清楚
的。当然，用方法特征来表征产品权利要求的原意是指采用某种方法制备或者
获得的产品或产品部件，但是，它既然写进了《专利审查指南２０１０》，同样也
适用于执行某种方法步骤的产品部件，例如控制器或者处理器。

问题又回到本文第二部分提及的，反对在产品权利要求中用反映计算机程
序流程的方法步骤来限定“控制器”或者“处理器”的一种观点，是认为含
有“控制器”或者“处理器”的设备在未通电的状态下根本看不到程序所起
的作用。那么，现行《专利审查指南２０１０》第一部分第三章已经突破了对
“图形用户界面”一类外观设计专利申请的限制，即摈弃了原先给出的“产品
通电后才能显示的图案不是产品外观固有的图案，该图案的设计不属于产品外
观设计的固有部分”的定义，对于发明专利申请是否也可以从中得到借鉴？

当然，对于此类权利要求我们也建议，避免整个权利要求仅仅用一个
“控制器”或者“处理器”来涵盖全部的功能或者方法步骤，例如，“控制器，
被配置为……”既然希望用产品权利要求的形式来保护技术方案，那么就尽
量把那些能够体现产品属性，而且是必不可少的“物”的要素写入权利要求，
以充分表明它是一个由至少两个部件组成，且两个部件之间有着相互关联的产
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品权利要求。例如，上述权利要求中的技术特征“拾取部件”在原始申请文
本中是没有的，也是根据专利代理人的建议加入的。

（３）对于软件与硬件结合，并且软件和硬件部分均有改进的技术方案，
不适合采用“功能模块构架”的撰写模式。例如“一种基于铁笔的计算机系
统，包括：用户界面，该用户界面包括铁笔和从用户处接收手写信息的输入屏
幕，其中，由用户利用所述铁笔的第一笔尖在所述输入屏幕的第一部分输入手
写信息，该输入屏幕的第一部分上的手写信息根据识别手写输入的第一模式被
识别；以及处理器，所述处理器结构成：检测以下两种情况的至少一种……根
据所述检测，将所述输入屏幕从与识别手写输入的第一模式相关联的第一输入
模式切换到与识别手写输入的第二模式相关联的第二输入模式……”?该项发
明中的“铁笔”具有两个笔尖，每个笔尖具有自己的笔尖ＩＤ，笔尖ＩＤ可当笔
尖靠近或者接触到输入屏幕时确定，且笔尖ＩＤ可映射到一种语言。例如，主
笔尖可映射到英语，次笔尖可映射到汉语，当用户在输入屏幕上书写英语时用
的是主笔尖，而当用户书写汉语时可以翻转铁笔用次笔尖。这样的技术方案如
果将“铁笔”和“处理器”执行的计算机程序分别用两组权利要求保护并无
意义，只能将其写入一项权利要求。此类权利要求通常遇到的质疑是，权利要
求中的“处理器”采用了方法特征限定，概括了能够实现所述方法的所有方
式，所属技术领域的技术人员难于预见该方法步骤特征所概括的除该申请实施
方式公开的计算机程序之外的所有方式均能解决其技术问题，因此该权利要求
得不到说明书的支持。在此情况下，如果确认方案中的“处理器”所执行的
方法步骤仅仅是计算机程序实现的，说明书并无公开或者暗示该方法步骤还可
以采用其他的方式例如硬件的方式实现，那么，在征得申请人同意后，可以将
该权利要求中原先表述的“所述处理器结构成”修改为“所述处理器用于执
行如下的计算机程序步骤”。

当然，即使采用这样的方式修改，在答辩中也要避免出现所述的方法步骤
不是用实体部件实现之类否定的语句。因为，专利保护的是一个整体技术方
案，该方案中的某一部分如果可以用软件和硬件简单地变换而实现，在侵权判
定中是否适用于“等同原则”可以留待司法程序中解决。如果复杂的程序改
用硬件实现成本太大，事实上也不会采用，而如果采用“烧录”的方法制成
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硬逻辑电路，其实质上还是程序实现的，不能免除侵权责任。
（４）对于专利法明确的某些不给予方法专利保护的技术方案，诸如落入

《专利法》第２５条第１款范围的部分包含智力活动的规则和方法的内容或者疾
病的诊断与治疗方法，申请人若想通过产品权利要求对类似技术方案获得保
护，则采用“功能模块构架”的撰写模式更不合适。对于这样的技术方案，
一定要在权利要求中添加能够反映其产品属性的“物”的要素。例如，一种
涉及信息安全的全防隐形信息系统，申请人提供的交底材料全部是反映软件结
构的算法，包括防泄露自隐藏伪装文本隐形（显型）造型算法、防破译自隐
藏加密信道隐形（显型）造型算法、防伪造自隐藏全文印鉴隐形（显型）造
型算法、防窃取自隐藏电子货币印鉴隐形（显型）造型算法、防盗版自隐藏
版权隐形（显型）造型算法、防篡改自隐藏授权修复隐形（显型）造型算法
等，而按照《专利审查指南２０１０》的相关规定，如果一项权利要求除其主题
名称之外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则，或
者程序本身，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活
动的规则和方法，不属于专利保护的客体。无疑，这样一种方案，即便权利要
求采用“功能模块构架”的模式，无论审查还是诉讼程序中都不会认可它要
求保护的是一种设备、装置或者系统。专利代理人启发申请人在说明书中设计
了一张自隐藏信息保护器的实体结构图和一张自隐藏防御算法芯片结构图，前
者包含了处理器、程序存储器、数据存储器、密码存储器、密码运算器、ＩＣ
卡接口以及自隐藏防御密钥卡等；后者包含了算法运算器、加密器、密钥寄存
器、命令寄存器、解码器等，并结合算法勾画出一组操作流程图，最终形成的
权利要求采用功能性特征限定的实体部件的集合。?

四、结束语
从对涉软件专利开放最早的美国来看，目前可以法定授权的产品权利要求

主题包括计算机可读存储介质、含有计算机可读介质的制造物和计算机程序产
品等，而计算机程序本身以及含有指令代码的数据流却还是未被认可的。例
如，美国专利商标局制定的《与计算机相关发明的审查指南》（Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ
Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ ｆｏｒ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ － Ｒｅｌａｔｅｄ Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎｓ）中列出的两类权利要求主题是：当
计算机程序的权利要求是以计算机执行程序指令的工序提出时，其应被视为方
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法权利要求；当计算机程序的权利要求是程序与一物理结构一同描述时，其应
被视为产品权利要求。? 这也从另一方面反映了即使是在美国，涉软件专利如
果要以产品权利要求的形式请求保护，除了程序流程的特征以外，也需要加入
“物”的要素。随着计算机技术的迅速发展，对涉软件专利更希望用产品权利
要求的形式加以保护，因此也期望我国进一步开放与软件相关的产品的专利保
护，例如计算机可读存储介质、含有计算机可读存储介质的计算机程序产
品等。
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无效案件中权利要求解释对
申请文件撰写的启示
袁相军

【摘　 要】
本文从几件专利无效案件为切入点，通过对权利要求解释规则的

介绍，阐述了无效宣告程序中权利要求解释对专利申请文件撰写的几
点启示。
【关键词】

申请文件撰写　 无效案件　 权利要求解释

专利制度被称为“名为权利要求的游戏”，权利要求的解释贯穿于专利授
权、确权及保护的全过程。在专利无效案件中对权利要求的解释规则也是对权
利要求撰写的引导规则。《专利法》第５９条规定，发明或者实用新型专利权
的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的
内容。《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的
意见》指出：“正确解释发明和实用新型专利的权利要求，准确界定专利权保
护范围，既不能简单地将专利权保护范围限于权利要严格的字面含义，也不能
将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导，应当从上述两种极端解释的中
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间立场出发，使权利要求的解释既能够为专利权人提供公平的保护，又能确保
给予公众以合理的法律稳定性。”上述规定可以看出，在法律和司法政策层面
均对权利要求的解释作出了明确规定。而之所以需要对权利要求进行解释，很
大程度上缘于申请文件撰写中的缺陷。本文试图通过近几年北京法院审理的几
件无效案件，特别是专利复审委员会与一审法院、专利复审委员会与二审法院
以及一审法院与二审法院之间存在分歧的案件，来梳理一下权利要求解释与专
利申请文件撰写之间的关系，以期对申请文件的撰写提供帮助和参考。
　 　 一、无效宣告程序中的解释不能解决检索不充分导致专利丧失
新颖性的缺陷
　 　 当权利要求中所用技术术语含义不清或存在多义理解，而说明书的对应文
字内容部分或附图描述明确、清晰，本领域普通技术人员通过阅读说明书和附
图可以理解权利要求书对应术语时，应用说明书的文字内容及附图来确定权利
要求中对应词语的含义。

在专利复审委员会、天津三星通信技术有限公司（以下简称“天津三星
公司”）、三星（中国）投资有限公司（以下简称“三星公司”）与全球在线
（北京）科技有限公司以下简称“全球在线公司”实用新型专利权无效行政纠
纷一案?中，全球在线公司是名称为“多卡双向收发手机”的实用新型专利的
专利权人，专利申请日为２００３年１１月７日。该专利权利要求１为：“一种多
卡双向收发手机，包括一机体，其上设有多个按键及显示屏：机体上设有ＳＩＭ
ＣＡＲＤ嵌设座，机体内设有必要的电源供应装置、电子线路及讯号处理单元；
其特征是：机体上设有的ＳＩＭ ＣＡＲＤ嵌设座为多个，使讯号处理单元收发讯
号予以分类，经由嵌设座所插设多个中的特定ＳＩＭ ＣＡＲＤ转化为特定通讯公
司网路的资讯，并于显示屏作显示。”该专利说明书的发明内容部分记载：
“本实用新型提供的手机同时可装置多只不同国家、不同公司、不同号码的
ＳＩＭ ＣＡＲＤ进行多卡的双向收发。”天津三星公司、三星公司提出权利要求１
相对于附件１不具备新颖性，请求宣告专利无效。专利复审委员会经审查宣
告该专利全部无效。全球在线公司不服并提起诉讼。一审法院认为，根据该
专利权利要求书和说明书的记载，该专利的“多卡双向收发”应当理解为
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“多卡同时双向收发”，专利复审委员会未认定多卡可以同时双向收发，遂
判决撤销被诉决定。二审法院则认为从说明书关于“本专利提供的手机同时
可装置多只ＳＩＭ ＣＡＲＤ进行多卡的双向收发”的内容来看，其中的“同时”
既可能用于限定“可装置多只ＳＩＭ ＣＡＲＤ”，也可能用于限定“双向收发”，
到底是限定哪个部分，而说明书中未描述采用“多卡”同时进行“双向收
发”的技术方案，更没有限定该专利的“多卡双向收发”特指“多卡同时
双向收发”，因此权利要求１中的“多卡双向收发”，实质上就是指手机可
容纳多个ＳＩＭ卡，并且该手机具有双向收发信息的通信功能。二审法院判决
撤销一审判决维持被诉决定。

本案争议焦点在于：“多卡双向收发”究竟是指“一机多卡双向收发”，
还是指“一机多卡同时双向收发”，如果是前者该专利无疑是现有技术。为
此，全球在线公司曾主张，本专利是在２００３年申请的，而早在几年前就已经
出现了一机“多卡双向收发”的技术方案，本专利申请人在２００３年不可能再
提出相同的技术方案，这也可以推断出本专利应当有一机“多卡同时双向收
发”的功能。但二审法院经过对背景技术、技术问题及技术方案全面分析后
最终认定该专利技术方案实质就是现有技术。造成该专利丧失新颖性的根本原
因在于申请人撰写文件时对现有技术没有充分检索。文件检索作为获得现有技
术的有效途径，是撰写出高质量的权利要求书和说明书的基础。我国对于实用
新型专利申请只进行初步审查，不进行实质审查。正因为如此，申请人通过检
索了解现有技术显得尤为重要。如果不进行充分检索，对所属技术领域现有技
术的状况了解得不够全面，即使该实用新型能够在短时间内被授予专利权，但
其专利权可能不稳定，被宣告无效的可能性也比较大。
二、自定义词语的含义通常结合说明书的内容加义理解
说明书是权利要求的字典。申请人在专利申请的撰写中常常有意、无意地

将研发过程中使用的一些自定义的词语带入权利要求书中，而且又不在说明书
中对此作出明确的定义。由于这些词语既不属于本领域的规范用语，又不能在
申请文件中找到相应的解释，即使本领域的技术人员也无法明确其含义。这时
如果机械地按照通常含义进行理解权利要求，则可能使所描述的技术方案面目
全非。因此，对自定义词语法官通常会结合说明书进行理解。

在专利复审委员会、厦门敏讯信息技术股份有限公司与深圳市通则技术股
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份有限公司实用新型专利权无效行政纠纷一案?中，厦门敏讯信息技术股份有
限公司（以下简称“敏讯公司”）是名称为“带特制用户识别卡的移动台式电
话机”的实用新型专利的专利权人，申请日为２００３年１２月２９日。该专利权
利要求１如下：“一种带特制用户识别卡的移动台式电话机，包括座机（１）
和听筒（２），座机（１）上设有按键（４）、ＬＣＤ显示屏（３）以及天线，其特
征在于：还包括特制用户识别卡（５）和专用用户识别卡卡座（６），专用用户
识别卡卡座（６）设置于座机（１）上，所述特制用户识别卡（５）插接在专用
用户识别卡卡座（６）中，专用用户识别卡卡座（６）的接线端子与座机（１）
内主电路板的相应端子连接。”该专利说明书记载：“特制用户识别卡的形状、
大小和电连接方式三者中至少有一项特征是不同于普通手机的通用用户识别卡
的，特制用户识别卡不能插入到普通手机中使用，能有效保护移动运营商的利
益。”敏讯公司主张该专利权利要求１ ～ ２相对于证据１和公知常识不具备创造
性，请求宣告专利无效。专利复审委员会经审查宣告该专利权利要求１ ～ ６无
效，在该专利权利要求７的基础上维持该专利权有效。深圳市通则技术股份有
限公司不服并提起行政诉讼。本案争议焦点在于对“特制用户识别卡”如何
解释。在诉讼中专利复审委员会主张“特制用户识别卡”可以包括任何类型
的识别卡，包括证据１公开的ＳＩＭ大卡和ＳＩＭ小卡；而敏讯公司主张，该专利
申请日为２００３年１２月２９日，当时普通手机都使用ＳＩＭ小卡，因此普通手机
的通用用户识别卡应当指ＳＩＭ小卡，不包括ＳＩＭ大卡。也就是说，本领域技
术人员仅依据“特制用户识别卡”的文字表述无法确定其明确含义。“特制用
户识别卡”属于专利权人在文件撰写中的自定义词。一审法院经审理认为，
该专利权利要求１涉及的是特制用户识别卡，“特制”一词并非本领域的专用
词汇，该专利说明书中对于“特制用户识别卡”有明确解释，因此，可以使
用该专利说明书对权利要求１进行解释。该专利说明书中记载“特制用户识别
卡的形状、大小和电连接方式三者中至少有一项特征是不同于普通手机的通用
用户识别卡的，特制用户识别卡不能插入到普通手机中使用”，说明“特制用
户识别卡”不包括证据１中公开的ＳＩＭ大卡和ＳＩＭ小卡，被诉决定遗漏了上
述区别技术特征，判决撤销被诉决定。专利复审委员会及无效宣告请求人均提
起上诉，二审法院维持了一审判决。
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专利申请文件的撰写过程即是对发明创造还原的过程，这一过程要通过记
载解决技术问题的必要技术特征的方式来描述和反映发明的技术方案。任何语
言只有置于特定语境中才能得到理解。同时，基于语言表达的局限性，权利要
求不可能对发明所涉及的全部问题充分表述，需要通过说明书对要求保护的技
术方案的技术领域、背景技术、发明内容、附图及具体实施方式等加以说明。
《专利法》第２６条第３款、第４款明确规定了权利要求书与说明书的关系，说
明书记载的内容对于理解权利要求含义不可或缺，两者具有法律上的密切关
联。在专利申请文件的撰写中并不是不允许申请人采用自定义的词语，而是要
满足一定的前提条件，保证申请文件的公开充分和技术方案的清楚完整。倘若
说明书中也没有给出相应的解释，则意味着说明书并没有充分公开所要保护的
技术方案，这种撰写缺陷是无法通过无效宣告程序解释来克服的。为了避免上
述缺陷的产生，一方面，在文件撰写中要注意使撰写方式在不同技术领域中的
区别，尽量使用本领域的通用术语，按照通常理解进行表达；另一方面，要善
于未雨绸缪，从无效宣告请求人的角度去看待专利文件的撰写，由于文件撰写
质量千差万别，在司法实践中无效宣告请求从往往会从权利要求是否清楚等方
面入手寻求无效的突破口，因此，在撰写中使用自造词就应当注意在说明书部
分给出详尽的记载，做到“权利要求与说明书相统一”，这样在无效案件审理
中就能争取到有利的解释。
三、只有对于明显撰写错误才能作出修正性解释
根据撰写缺陷的性质和程度不同，权利要求书中的撰写错误可以分为明显

错误和非明显错误。对“明显错误”可以允许进行修正性解释已经被司法实
践所认可，? 而如何界定“明显错误”就成为正确解释权利要求的关键。笔者
认为，其认定标准可概括为：“显而易见并唯一”，即阅读权利要求后能够即
刻发现，不须付出“阅读之外”的其他劳动，同时“修正”后的答案应是唯
一的。如果该含义是多义的，但其中某一技术含义所构成的技术方案能实现发
明目的、达到发明效果，而其他含义构成的技术方案不能实现发明目的、达到
发明效果时，能够实现的技术方案就是“唯一合理的”。如果得出的不是“显
而易见并唯一”的解释，则不能认定为“明显错误”。
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目前司法实践中对撰写错误采取“咎由自取论”，在把握专利撰写现实与
专利制度要求关系方面，“不应简单地迁就现实和维护落后”，? 也就是说总体
上采取较高的标准，同时兼顾一些特殊情况，因为专利是以公开换保护，让社
会公众承担由于申请人撰写的原因导致权利要求出现问题的责任，显然是不公
平的。但另一方面“在这些瑕疵明显到不足以导致权利要求不确定和损害公
众利益的情况下，也不必对申请人过分苛求，在不损害制度基本价值的情况下
应当考虑特殊情况”。?

在专利复审委员会与金?麒、卞小垒发明专利无效行政纠纷一案?中，金
?麒系“榨汁机”的发明专利权人，该专利权利要求１中对网孔筒的描述如
下：“所述网孔筒具有：网孔结构，其在所述网孔筒的外壁上形成以将汁液排
出到所述汁液出口端口；以及多个壁刀，其在所述网孔筒的内表面上沿纵向形
成以插入到所述导向爪内。”专利复审委员会认为，根据权利要求１的撰写格
式和语言表述方式，本领域技术人员能够明白“其在所述网孔筒的内表面上
沿纵向形成以插入到所述导向爪内”是对“多个壁刀”的描述，因此，由前
述特征已清楚地限定了下述内容，即榨汁机包括网孔筒，网孔筒上具有多个壁
刀，所述多个壁刀在网孔筒的内表面上沿纵向形成以插入到所述导向爪内。而
根据该专利说明书及附图的记载，如果“多个壁刀插入所述导向爪内”将导
致榨汁过程中残渣会通过网孔筒底端与外壳导向爪之间的间隙流入网孔筒外跟
汁液混合在一起，不能实现榨汁机最基本的功能。因此，权利要求１没有以该
专利说明书为依据，不符合《专利法》第２６条第４款的规定。金?麒不服并
提起诉讼，并向一审法院补充提交了该专利ＰＣＴ申请在美国已获授权的证据。
一审法院认为，对权利要求１的解释，各方的分歧在于，该段内容所描述的
“插入到所述导向爪内”的究竟是“网孔筒”还是“多个壁刀”。根据该段内
容的文字表达，的确容易产生“多个壁刀插入到导向爪内”的歧义，这与该
专利说明书“使得网孔筒的底环掺入并固定到导向爪，以固定网孔筒”的技
术特征不一致。根据本领域普通技术人员的判断能力和所具有的知识可知，在
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孔祥俊 知识产权保护的新思维———知识产权司法前沿问题［Ｍ］． 北京：中国法制出版社，
２０１３：３２１。

孔祥俊 知识产权保护的新思维———知识产权司法前沿问题［Ｍ］． 北京：中国法制出版社，
２０１３：３２１。

北京市第一中级人民法院（２０１２）一中知行初字第９５３号判决书、北京市高级人民法院
（２０１３）高行终字第１２３号判决书。



榨汁机中，壁刀的主要功能是切割和榨取汁液；网孔筒的功能是过滤汁液和残
渣；导向爪的功能是对准限位固定部件。若将壁刀插入到导向爪内与榨汁机主
机固定，将不可能实现榨汁的基本功能。由此，本领域技术人员应当能够认识
到本专利权利要求１中所描述的“插入到所述导向爪内”应当是“网孔筒”
而非“多个壁刀”，并从本专利的说明书充分公开的内容中得到或概括得出该
专利的技术方案，因此，权利要求１的内容得到了说明书的支持，判决撤销了
专利复审委员会的决定。二审法院维持了一审判决。实践中在无效诉讼中认定
撰写错误从而对权利要求作出修正性解释的案件“凤毛麟角”，审查员和法官
都不会轻易地认定“撰写错误”，专利权人希望通过主张撰写错误来确保专利
的有效性，无异于将自己的命运交给了上帝，在前述“洪亮案件”中专利复
审委员会及一、二审法院均没有支持专利权人撰写错误的主张，通过申诉后最
高人民法院才最终认定撰写错误，因此在专利申请文件撰写中应避免“明显
错误”，避免低级错误导致的专利无效。
　 　 四、禁止反悔的扩大适用对专利申请文件撰写及修改提出了更
高要求
　 　 通常来讲禁止反悔仅适用于民事侵权，是对等同原则的限制，但在无效宣
告程序中，法院也同样会依据诚实信用原则，适用禁止反悔原则，专利权人在
授权过程中通过意见陈述对权利要求的解释及修改都会对无效案件权利范围的
确定产生影响，因此要重视对专利审批过程中文件的修改以及对审查员意见答
复，不可存在两头得利的侥幸心理。

在尹佐国与专利复审委员会、台达电子工业股份有限公司发明专利权无效
行政纠纷一案?中，台达电子工业股份有限公司（以下简称“台达公司”）系
名称为“组合式风扇及其扇框构造”的发明专利的专利权人，授权公告日为
２００５年５月２５日，该专利授权公告的权利要求１中记载：“该第一框架耦合
于该外框”。专利说明书记载：“本发明的再一目的是提供一种组合式风扇及
其扇框构造，通过具有静叶或导流板的扇框结构，其与传统风扇串接使用时，
达到增加组装搭配使用上的灵活度的目的。”“扇框构造和散热风扇亦可以作
成一体成行，以节省在某些特殊场合下使用的风扇成本。”
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在该专利申请的审查过程中，审查员在２００４年９月２４日与台达公司进行
电话会晤时指出，该专利权利要求９、２３、２６相对于对比文件１不具备新颖性
和创造性。２００４年１０月１９日，台达公司针对审查员的上述质疑向专利复审委
员会提交的意见陈述书中记载：“扇框结构与风扇的耦合形式可以是多种的，
即并不仅限于对两者进行分开加工，然后进行耦合的方式；其耦合方式也可以
包括一体成型。从而权利要求９、２３和２６无论从形式上还是实质上都是其各
自独立权利要求的从属权利要求。”

尹佐国请求专利复审委员会宣告该专利全部无效。台达公司在专利复审委
员会举行的口头审理过程对“耦合”的解释为：耦合就是指扇框和风扇的连
接，从附图４、７、８可以看出；耦合是两个分开的元件进行组装；耦合可以包
括螺钉、卡口、粘接方式等，权利要求９是各自一体成型，再耦合在一起；耦
合至少是两个元件的组装。专利复审委员会认为，对比文件ｌ并未公开扇框构
造的第一框架耦合于风扇的外框这一技术特征。该专利独立权利要求的技术方
案与对比文件１公开的技术内容相比属于实质不同的技术方案，故该专利具备
新颖性和创造性。

一审法院认为按照本领域技术人员的常规理解，耦合是指两个独立元件相
互联合起来。对于当事人在意见陈述或口头审理过程中出现相互矛盾的观点
时，应当以其最后一次陈述为准。台达公司虽在意见陈述中已明确表示“耦
合方式也可以包括一体成型”，但其在随后的口头审理过程中对“耦合”的解
释明确要求“至少是两个元件的组装”，故本案不适用禁止反悔规则。对比文
件１并未公开该专利权利要求１中的扇框构造的第一框架耦合于风扇的外框的
技术特征，故本具备新颖性和创造性。

二审法院认为，专利权人在专利授权程序中对权利要求中的特定术语作出
的解释获得了审查员的认可并被授予专利权后，即使专利权人在无效宣告程序
中对权利要求中的特定术语作出的解释缩小了专利保护范围，一般也是不能被
允许的。台达公司针对审查员的质疑所作出的解释为该专利的授权起到了重要
作用，在无效宣告程序中也应对“耦合”作同样的理解。但是，台达公司在
本案中将“耦合”的含义仅解释为“将两个分开的原件进行组装”，绝口不提
“耦合方式也可以包括直接一体成型”，有违诚实信用原则。原审法院忽略了
专利授权程序和专利无效审查程序是两个独立的程序，相关认定缺乏依据。二
审法院判决撤销原审判决及被诉决定。

目前的司法实践更加重视权利的公示作用，禁止反悔有扩大适用的趋势，
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北京市高级人民法院２００１年制定的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》
中仅将禁止反悔适用于专利权人为克服新颖性、创造性而作出的声明或修改的
情形。２００９年《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题
的解释》将禁止反悔延伸到其他所有修改和陈述，北京市高级人民法院２０１３
年制定的《专利侵权判定指南》，亦秉承了这一指导思想，上述变化对专利申
请文件的撰写及修改提出了更高的要求，专利撰写人应更多在站在后审程序看
前审，多在专利申请文件撰写上下工夫，否则即便能通过意见陈述和文件修改
获得授权，也会因为禁止反悔压缩后续程序中的回旋余地，导致利益受损。
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从证据逻辑角度审视专利申请文件的
撰写
朱　 弋

【摘　 要】
本文通过分析专利申请文件中各部分内容之间的逻辑关系，以求

基于证据逻辑的角度梳理专利申请文件中应当注意的问题，并试图给
出一种检验专利申请文件撰写质量的可行方法。

【关键词】
证据　 命题　 逻辑　 充分条件　 因果关系

一、前　 　 言
专利法的核心问题即是如何保护专利权人的合法权益。? 关于发明专利对

该合法权益的保护范围，在《专利法》第５９条第１款中，明确记载：“发明
或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的保护范围为准，说明书及附图
可以用于解释权利要求。”根据这一规定，专利权的保护范围大小是由权利要
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作者单位：北京尚诚知识产权代理有限公司。
《专利法》第１条。



求决定的，在专利侵权诉讼中，判断被诉侵权产品（方法）是否侵害了涉案
专利权的基准是权利要求书的记载内容，说明书及附图仅是用于解释权利要求
的保护范围的“证据”之一。

而在作为专利确权诉讼的无效诉讼中，关于发明专利权应予无效的理由，
根据《专利法实施细则》第６５条第２款的规定，涉及十个条款。其中，多达
六个条款，即《专利法》第２条、第５条、第９条、第２２条、第２５条，《专
利法实施细则》第２０条第２款均可被视为专属于对权利要求书撰写的要求。
《专利法》第３３条、《专利法实施细则》第４３条第１款是对权利要求书和说
明书修改的共同要求。《专利法》第２６条第４款则是用于明确权利要求书和说
明书之间关系的条款，也是与权利要求书密切相关。明确专属于对说明书的撰
写要求的仅有一条，即《专利法》第２６条第３款。

由此可见，与发明专利权相关的十个无效条款中，九个无效条款均与权利
要求书相关，或许即是基于此，权利要求书的撰写质量对专利侵权诉讼及专利
确权诉讼具有重要影响业已成为专利从业人员的共识。

原始权利要求书的撰写存在瑕疵，固然会在授权、确权、侵权一系列程序
中产生重要影响。但是，在满足《专利法》第２６条第４款、第３３条及《专利
法实施细则》第４３条第１款的前提下，在授权程序中通过修改，在确权程序
中通过合并、删除等手段，毕竟仍有补救的余地。

然而，一旦原始说明书的撰写存在瑕疵，特别是《专利法》第２６条第３
款所涉及的瑕疵，如果导致该瑕疵的说明书未记载内容不属于所属技术领域的
技术人员能够从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容?，将导致权利从根
本上的不成立。而关于《专利法》第２６条第４款所涉及的瑕疵，如果导致质
疑的相关内容不属于所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中
得到或概括得出的内容?，将不得不缩小权利要求的保护范围以取得权利。更
需要注意的是，基于禁止反悔原则的适用，这种修改将对权利要求的解释产生
深远的不良影响。

由此可见，说明书是权利成立的基石。因此，作为专利从业人员，对于说
明书的撰写至少应当提高到与权利要求书的撰写同等的重视程度。下述案例即
很好地说明了因为在这一点上的疏失导致权利无法行使和权利要求被全部宣告
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无效的严重后果。
二、案例分析
本文选取的案例是被最高人民法院评选为２０１０年中国法院知识产权司法

保护五十个典型案例之一的澳诺（中国）制药有限公司诉湖北午时药业股份
有限公司专利侵权纠纷案以及涉案专利的无效纠纷案。

涉案专利肇始于申请人孔彦平于１９９５年１２月５日提交的申请号为
９５１１７８１１ ３、发明名称为“一种防治钙质缺损的药物及其制造方法”的发明
专利申请，其于１９９７年７月９日公开，其原始公开的权利要求１ ～ ５如下
所示：

“１ 一种防治钙质缺损的药物，其特征在于，它是由下述重量配比的原料
制成的药剂：

可溶性钙剂　 　 　 　 　 　 　 ４ ～ ８份
葡萄糖酸锌或硫酸锌 ０ １ ～ ０ ４份
谷氨酰胺或谷氨酸 ０ ８ ～ １ ２份
２ 如权利要求１所述的一种防止钙质缺损的药物，其特征在于所述的可

溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。
３ 如权利要求１所述的一种防止钙质缺损的药物，其特征在于所述的药

剂是散剂或口服液。
４ 如权利要求１所述的一种防止钙质缺损的药物，其特征在于口服液水

与药物的重量比例为１００∶ ３ ～ ９。
５ （略）”
在说明书的发明内容部分，存在与上述原始权利要求书相同的表述。在说

明书的具体实施方式中，给出了大量能够证明存在有益效果的对照组与观察组
的数据，并给出了“葡萄糖酸钙＋葡萄糖酸锌＋谷氨酸”的制造实施例１和
“活性钙＋硫酸锌＋谷氨酸胺”的制造实施例２。

但是，在实质审查程序中，审查员仍然提出了上述权利要求１没有以说明
书为依据、不符合《专利法》第２６条第４款?的规定的质疑。为此，申请人
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将权利要求１中的可溶性钙剂限定为“活性钙”，删除了原料中使用硫酸锌的
并列技术方案，同时删除了权利要求２。基于该修改后的权利要求书，该发明
专利申请于２００１年１月１０日取得发明专利授权。其专利号为ＺＬ９５１１７８１１ ３
（以下简称“８１１专利”）、授权公告号ＣＮ１０６０３３６Ｃ。其授权文本中的权利要
求１ ～ ４如下所示：

“１ 一种防治钙质缺损的药物，其特征在于，它是由下述重量配比的原料
制成的药剂：

活性钙 ４ ～ ８份
葡萄糖酸锌 ０ １ ～ ０ ４份
谷氨酰胺或谷氨酸 ０ ８ ～ １ ２份
２ 如权利要求１所述的一种防止钙质缺损的药物，其特征在于所述的药

剂是散剂或口服液。
３ 如权利要求１所述的一种防止钙质缺损的药物，其特征在于口服液水

与药物的重量比例为１００∶ ３ ～ ９。
４ （略）。”
根据８１１专利说明书的记载内容可知，在８１１专利产品中，包含三种组

分：钙剂、锌剂、谷氨酰胺／谷氨酸。其中，钙剂有五种选择，锌剂有两种选
择，第三种组分也有谷氨酰胺或谷氨酸两种选择，且各有优选的含量范围。即
使根据能够确保以最少试验次数证明待证事实的正交试验设计，也应至少设计
三因素两水平的四组试验，即四个实施例，但其制造实施例仅有两个。因此，
基于８１１专利说明书的“背景技术”部分提及了原始权利要求１所记载的可溶
性钙剂的其中三种———葡萄糖酸钙、乳酸钙、氯化钙这一事实，以及“必须
考虑不应使主效应与不可忽略的交互作用混杂”? 的正交设计原则，可以推
断：专利权人有可能是基于“作为可选择要素的所有五种钙剂在技术上相互
关联、具有相同或相应的特定技术特征?，即具有对现有技术作出贡献的技术
特征?，在本发明中应当能够起到相同的作用”的认知下，采用了对可溶性钙
剂之外的组分“葡萄糖酸锌／硫酸锌”和“谷氨酸／谷氨酸胺”进行两因素两
水平正交试验设计的思路。因为只有这样，才能仅以两组试验（制造实施例）
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《专利审查指南２０１０》第二部分第六章第２ １ ２节。



即达到证实“发明能够实施并能够实现其发明目的、达成其效果”的目标。
然而，在关于８１１专利的无效理由为“不满足专利法第二十六条第三款的

说明书公开充分要件”的无效纠纷中，专利复审委员会（以下简称“复审
委”）在８１１专利的无效纠纷的决定书及北京市第一中级人民法院（以下简称
“北京一中院”）、北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）在判决书中
皆指出：本领域技术人员根据现有技术无法预测由上述多种组分制得的药剂能
够实现本发明所要达到的技术效果，因此其效果需要相应的实验数据加以验
证。? 在８１１专利的实施例满足正交设计规则的情况下仍然使得上述三个机构
产生同样的质疑，说明上述三个机构皆认为说明书所记载的内容作为证据，不
足以证明专利说明书中所提及的五种钙剂属于等同概念。

最高人民法院在关于８１１专利的专利侵权纠纷的再审判决书中亦指出：关
于权利要求１中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题，涉案
专利申请公开文本权利要求２以及说明书第２页明确记载，可溶性钙剂是“葡
萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本
中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的
一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例１记载了以葡萄糖酸钙作为
原料的技术方案，实施例２记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明
了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一
种?。也即，最高人民法院认为，８１１专利说明书所记载的内容作为证据，不
仅不足以证明上述五种钙剂属于等同概念，反而证明了它们不属于等同概念。

但是，另一方面，如果基于８１１专利的侵权纠纷中所涉及的被诉侵权产
品，以及由被诉侵权人在上诉时作为反证提出的８１１专利的独占实施许可人澳
诺（中国）制药有限公司（以下简称“澳诺公司”）的相关专利，可能将出现
另一种结论。
８１１专利的涉案被诉侵权产品，即湖北午时药业股份有限公司（以下简称

“午时药业”）所销售的“葡萄糖酸锌口服溶液”，其产品说明书中载明的成分
如下：

葡萄糖酸钙　 　 　 　 ６００ｍｇ ／ １０ｍｌ
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国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定第１４９４４号、第１４９４５号，北京市第一
中级人民法院（２０１０）一中知行初字第３３０７号、第３３０８号行政判决书，北京市高级人民法院（２０１１）
京高行终字第１４８４号、第１４８５号行政判决书。

最高人民法院（２００９）民提字第２０号民事判决书。



葡萄糖酸锌 ３０ｍｇ ／ １０ｍｌ
盐酸赖氨酸 １００ｍｇ ／ １０ｍｌ
而独占实施许可人澳诺公司于２００３年２月１９日所提交的申请号为

０３１０４５８７ １、发明名称为“一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液及其制造方
法”的发明专利申请，并于２００６年２月１日取得发明专利授权的专利号为
ＺＬ０３１０４５８７ １ （以下简称“５８７专利”）的发明专利的权利要求１则如下所示：

“１ 一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液，其特征在于，它是由下述重量
比计的配方和原料制成的制剂：

可溶性钙剂 ４ ～ ９份
葡萄糖酸锌 ０ １ ～ ０ ４份
盐酸赖氨酸 ０ ８ ～ １ ２份
口服液中，水与药物的重量比为１００ ∶ ４ ～ １２，可溶性钙剂是指葡萄糖酸

钙、乳酸钙。”
将５８７专利与涉案被诉侵权产品比较可知，后者完全落入５８７专利的保护

范围。进一步比较５８７专利与８１１专利的说明书可知，两者的背景技术、发明
目的及效果相同或基本相同，关于三种组分的作用机理和功能的阐述亦相
同?。再进一步比较８１１专利所采用的谷氨酰胺／谷氨酸和５８７专利所采用的
盐酸赖氨酸的基础化合物谷氨酸和赖氨酸，两者的结构式分别如下：

　 　 　 　 　 谷氨酸　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 赖氨酸

基于（１）上述谷氨酸和赖氨酸的结构式相似，（２）５８７专利和８１１专利
的技术领域相同，（３）５８７专利和８１１专利对背景技术的阐述基本一致，
（４）５８７专利和８１１专利对三种组分的作用机理和功能的阐述相同，（５）５８７
专利和涉案被诉侵权产品的存在，以及（６）８１１专利中大量试验及疗效结果
数据的披露等一系列事实，足以说明８１１专利的发明人已找到了某种技术方
案、解决了某一技术课题、达到了某种有益的效果。
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但是，上述第（１）～（５）项中既有内部证据又有外部证据。第（６）项虽
然是专利说明书的记载，属于内部证据，却正如复审委和北京一中院及北京高
院皆指出的：虽然该专利说明书记载了具体的疗效结果数据，但其中并未披露
获得上述治疗观察结果所采用的药物样品，而仅是泛泛地将其称为“本发明
产品”“骨营养液”或“本发明口服液”，在说明书对上述称谓的产品未给予
具体释明的情况下，本领域技术人员无法根据说明书记载的内容得知疗效结果
数据究竟采用何种组成的药物而获得，即无法确信说明书中的药效学数据即为
该专利权利要求１ ～ ４的药物所获得或具有。即便认为说明书中记载的药效学
数据属于制备实施例的产品，由于两个制备实施例产品的组分及配比均不相
同，而且均明确指出“此即为本发明产品”，在说明书没有任何进一步说明的
情况下，依然无法确定药效学数据的具体归属是实施例１还是实施例２。因
此，该专利说明书针对权利要求１ ～ ４的技术方案并未记载用以证明该产品用
途和使用效果的实验数据。?

结合８１１专利和专利侵权纠纷和专利无效纠纷的决定书及判决书的上述引
述内容和上述第（１）～（６）项的事实可知，发明能够实现的客观事实未能消
除各级法院和复审委对法律事实的质疑。这是因为说明书的撰写未能遵循其作
为法律文书应当遵循的规则：法律事实是用证据支撑起来的事实?。因此，作
为专利从业人员，在撰写专利申请文件时，有必要从证据逻辑的角度予以充分
考虑。
三、专利申请文件中的证据逻辑
专利申请文件主要包括说明书摘要、权利要求书和说明书（包括附图，

下同）三部分。其中，由于说明书摘要的内容源于也只能源于说明书，又兼
《专利审查指南２０１０》第二部分第二章第２ ４节已经指明其不具法律效力的地
位，因此，考察专利申请文件的证据逻辑时，无需对说明书摘要作特别考虑。
而权利要求书尽管是专利侵权纠纷和无效纠纷中的焦点，但根据《专利法》
第２６条第４款的规定，其保护范围的解释及确定的依据为说明书。因此，在
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专利申请文件中，专利说明书应当被视为最原始、最直接的内部证据而给予足
够重视。８１１专利的结局说明，专利说明书的内部证据逻辑的成立与否将直接
影响权利范围的大小，甚至影响权利的成立与否。

关于说明书撰写要求的专属条款《专利法》第２６条第３款，在《专利审
查指南２０１０》中的解读是：说明书应当满足充分公开发明的要求?，凡是所属
技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当
在说明书中描述?。而关于阐明说明书与权利要求书的关系的条款《专利法》
第２６条第４款，在《专利审查指南２０１０》中的解读是：只有当所属技术领域
的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出该项权利要求所要
求保护的技术方案时，记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的
支持?。

由此可见，就《专利法》第２６条第３款的对说明书的要求而言，说明书
的记载内容相对于其所欲证明的“所属技术领域的技术人员能够实现”? 的结
论，为充分条件，可以被称为“充分公开要件”。而就《专利法》第２６条第４
款的对说明书的要求而言，上述“只有……才……”的表述表明，“能够从说
明书充分公开的内容中得到或概括得出”是说明书的记载内容相对于其所欲
证明的“权利要求书以说明书为依据”的必要条件；但同时，基于《专利审
查指南２０１０》中“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的
实施方式的所有等同替代方式或明显变形方式都具备相同的性能或用途，则应
当允许申请人将权利要求书的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变
形方式”? 的规定亦可得知，前件的条件是结论的充分条件。因此，能够从说
明书充分公开的内容中得到或概括得出是满足《专利法》第２６条第４款的充
分必要条件。但为简便起见，说明书的记载内容相对于其所欲证明的结论也可
以被称为“充分支持要件”。需要说明的是，基于《专利审查指南２０１０》中上
述“凡是……均应当……”的表达，说明作为说明书还应当满足其记载内容
要么互相关联，要么与现有技术相关联的条件，即说明书中不应存在与其他内
容不相关联的孤立的记载。另外，关于“与现有技术相关联”的条件，考虑
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到如果是发明内容与现有技术关联密切，将不利于新颖性和创造性的争辩，因
此，这种关联应当主要是体现在实施例部分的原料、装置来源以及与现有技术
的比对等内容。

基于此，说明书作为内部证据，其需要满足的证据逻辑应当是：
充分公开要件（《专利法》第２６条第３款）：
①说明书的记载内容之间互相关联；且
②说明书实施例部分与现有技术关联。
充分支持要件（《专利法》第２６条第４款）：
技术特征Ａ所及上位概念的全部下位概念均具有属性Ｂ （命题一）。
只要具有属性Ｂ，就能实现功能Ｃ （命题二）。
只要具备功能Ｃ，就能达到效果Ｄ （命题三）。
因此，只要具有技术特征Ａ的本发明就能够达到效果Ｄ。（命题四）
关于充分公开要件，只要通过对上述①、②两种关联关系的核查，确保说

明书中不存在与其他记载内容不相关联的内容，说明书即应当能够满足《专
利法》第２６条第３款的规定。

关于充分支持要件，从上述命题一至命题四的推理过程可知，只有上述命
题一至命题三全部为真命题，即只有确保上述命题一至命题三之中作为命题前
件的条件相对于作为命题后件的结论均为充分条件，才能确保命题四为真命
题。也即，才能确保说明书满足充分支持要件。

进一步考察各命题中条件与结论的关系可知：命题一是基于技术常识的事
实判断。命题二中的前件的属性Ｂ与后件的功能Ｃ的关系为因果关系，命题
三中的前件的功能Ｃ与后件的效果Ｄ亦为因果关系。因此，基于证据逻辑的
要求，说明书撰写应当阐明的实际上是上述命题二和命题三所涉及的因果
关系。

另外，因为上述命题的前件皆是基于说明书所记载的具体事实概括得出，
因此得到命题一至命题三的前件的推理方法均属于归纳。尽管为了确保归纳结
论的合理性，理想的推理方式是有助于发现概念的属性Ｂ为本质属性的完全归
纳。但就命题一而言，现实中很难给出技术特征Ａ所及上位概念的全部下位
概念的具体实施例，甚至有可能不能举出全部下位概念。但如果仅就说明书所
给出的部分下位概念进行推理，则推理所依据的属性Ｂ又有极大可能属于非本
质属性。属性Ｂ为非本质属性不是能够确保命题二的结论为真的充分条件，这
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样的归纳也就成为不完全归纳。这种不完全归纳有可能导致逻辑链断裂。这种
逻辑链断裂的最直接后果即是如本文所举案例一样，受到“权利要求书得不
到说明书支持”的质疑。

尽管上述属性Ｂ是否为本质属性对于全部命题为真的结论是如此重要，但
是，或许是由于本质属性的不易发掘，或许是专利权人基于技术秘密保护的考
虑，以致在专利说明书中对本质属性的披露是如此罕见，更常见的则是通过句
式“本发明对技术特征Ａ并无特别的限定，只要其具备属性Ｂ ／能够实现功能Ｃ ／
能够达到效果Ｄ即可”来构建证据逻辑。但是，如上所述，一旦属性Ｂ不是技
术特征Ａ的本质属性，换言之，上述命题二的结论不能成立，也就无法消除审
查员和法官的质疑，更难以促其建立对专利申请人或专利权人有利的心证。

基于上述命题二、命题三的前件与后件的关系皆为因果关系，因此，作为
解决该困局的对策之一，可以基于上述命题二、命题三的前件与后件之间的因
果关系，考虑归纳中作为完全归纳和不完全归纳的折中的第三种归纳方式———
“科学归纳”。所谓“科学归纳”是指，通过考察某类事物的部分对象，分析
并找出这些对象之所以具有某种属性的原因，以研究对象内部的因果联系作根
据的归纳方法?。

尽管利用科学归纳的推理方式所得结论仍然有可能并非客观事实的全部，
但是，只要其所阐述的因果联系合理，则命题二、命题三的结论将基本成立。
进而对审查员和法官的自由心证产生积极影响。
四、证据逻辑在专利申请文件撰写中的适用
以下仍以８１１专利为例来说明上述证据逻辑在专利申请文件撰写中的

适用。
首先，关于８１１专利不满足充分公开要件的缺陷的成因及消除方法，笔者

拟结合“伟哥”无效纠纷案?进行阐释。
如本文第二部分所述，８１１专利说明书中记载了其所涉及的技术领域、背

景技术、要解决的技术问题；给出了解决某一技术问题的技术方案；记载了能
够证明存在有益效果的对照组与观察组的数据；给出了“葡萄糖酸钙＋葡萄
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糖酸锌＋谷氨酸”的制造实施例１和“活性钙＋硫酸锌＋谷氨酸胺”的制造
实施例２。
８１１专利说明书的撰写风格及其无效宣告理由使人很难不想起“伟哥”无

效纠纷案。“伟哥”无效纠纷案同样也是在说明书中记载了其所涉及的技术领
域、背景技术、要解决的技术问题；给出了解决某一技术问题的技术方案；记
载了能够证明存在有益效果的体外试验和体内临床试验的数据；给出了“特
别优选的化合物”的制造例，但并未指明该“特别优选的化合物”是哪一个
具体化合物。

将两者的说明书仔细比对后发现：
（１）“伟哥”专利的说明书中虽然并未明确指出是哪一种具体化合物实现

了其发明目的，但其说明书中以递进方式分别给出了第一级至第五级化合物的
范围，并将第五级化合物的九种具体的马库什化合物称为特别优选的个别的本
发明化合物。

其说明书中虽然并未指明其体外试验和体内临床试验结果是基于具体哪一
种化合物作出，但存在“一种特别优选的化合物对ＰＤＥｖ酶的ＩＣ５０ ＝ ６ ８ｎＭ Ｖ，
但对于ＰＤＥｒｒ和ＰＤＥｒｒｒ酶只显示很弱的抑制活性”“某种特别优选的化合物在
以最高达１０ｍｇ ／ ｋｇ的剂量对鼠和以高达２０ｍｇ ／ ｋｇ的剂量对狗长期口服时，无
毒性作用”“一种特别优选的化合物诱发了阳痿男性的勃起”等记载?。

这样，尽管“伟哥”专利的专利权人在说明书中对实现其发明目的，即
“化合物（Ｉ）或其药学上可接受的盐或含有它们中存在的药物组合物在制造
用于治疗或预防雄性动物，包括人的勃起机能的障碍的药物中的应用”的最
佳实施例语焉不详，但是通过“特别优选的化合物”这一前后一致的表述，
在其马库什权利要求中的具体化合物与实施例之间建立了关联。

而且，基于上述九种化合物具有共同的结构，取代基亦相似，在没有相反
证据证明其性质不同的情况下，应当认为它们因具有相同的本质属性而能够实
现相同的功能及效果。

北京高院在其判决书?中即采取上述逻辑，从而使得“伟哥”专利的有效
性得以维持。

（２）８１１专利如复审委和北京一中院及北京高院皆指出的，虽然给出了观
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察组和对照组的试验数据，但均是泛称为“本发明产品”“骨营养液”或“本
发明口服液”。在说明书对上述称谓的产品未给予具体释明的情况下，本领域
技术人员无法根据说明书记载的内容得知疗效结果数据究竟采用何种组成的药
物而获得，即无法确信说明书中的药效学数据即为本专利权利要求１ ～ ４的药
物所获得或具有。?

由此可见，虽然８１１专利说明书给出了“可溶性钙为葡萄糖酸钙”和
“可溶性钙为活性钙”的制造例，且披露了大量试验数据，但却未能借助说明
书的描述在制造例或其他内容与上述试验数据之间建立关联，使得大量的试验
数据成为孤立的存在。

由此，笔者推断，说明书记载内容之间的证据逻辑是否满足了（１）说明
书的记载内容之间互相关联，且（２）说明书实施例部分与现有技术关联，即
应当是“伟哥”专利与８１１专利形式相似却命运不同的根本原因。

而关于该缺陷的消除方法亦比较明确，即在披露试验数据时，如５８７专利
一样，写明其来源。

其次，关于８１１专利不满足充分支持要件的缺陷的成因及其消除方法，基
于８１１专利授权文本与公开文本的对比可知：实审审查员关于原权利要求１没
有以说明书为依据的质疑实际上源于原权利要求２的五个下位概念———葡萄糖
酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙、活性钙———是否足以概括出原权利要求１中
的上位概念“可溶性钙剂”的疑问。

在８１１专利的说明书中，关于上述五个下位概念，除了“可溶性”这一
共同属性之外，并未公开其他共同属性。而在葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、
碳酸钙、活性钙这五种化合物中：氯化钙是常温下易溶于水的钙盐；葡萄糖酸
钙、乳酸钙和活性钙均是溶于沸水的钙盐；碳酸钙则是需要借助特殊化学反
应，即加热并通入二氧化碳转化为碳酸氢钙才能溶于水的钙盐。可见，该五种
化合物虽然最终均能溶于水，但机理不尽相同。也即，作为各化合物的属性Ｂ
的水溶性与８１１专利说明书中所声称的“吸收快、效果好、服用方便、无毒副
作用”等功能Ｃ ／效果Ｄ之间的因果关系不同。是故，至少本文第三部分所提
及的上述命题二的结论不能成立。从该角度看，实审阶段的审查员对权利要求
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１的质疑亦属合理。
这样，由于这五个下位概念不具备共同的属性，因此其所对应的五种化合

物不能视为等同技术手段，这也就可以解释为何最高人民法院在其判决书?中
不支持“活性钙”与“葡萄糖酸钙”等同的结论。

进一步考虑，如果说明书中给出了全部五种化合物的实施例，原始公开权
利要求１是否能够满足充分支持要件？答案依然是否定的。这是因为上述五种
化合物的在上述“命题二”中的前件，即条件不同。

笔者以为，根据证据逻辑，有可能解决这一困局的方法之一即是在说明书
中阐明属性Ｂ与功能Ｃ ／效果Ｄ的某种因果关系，提高命题二、命题三的结论
成立的概率。例如，可以考虑在说明书中记载“由于谷氨酸与来源于可溶性
钙盐的钙离子生成易溶于水的谷氨酸钙，使得钙元素能够以稳定的钙离子的形
态存在，有助于钙离子的吸收”? 等。这样，就有可能使得审查员和法官有理
由相信上述命题二、命题三的结论成立，从而尽可能避免有关充分支持要件的
质疑。
五、总　 　 结
综上所述，撰写出高质量的专利申请文件，特别是高质量的说明书，以使

其能够在授权后程序中的专利侵权诉讼及专利行政诉讼中有效发挥作用需要注
意以下三点：

（１）从专利申请文件撰写之初，即应以证据逻辑来指导专利申请文件的
撰写。

（２）在专利申请文件撰写过程中，时刻保持对证据逻辑的关联性和因果
关系的警惕。

（３）在专利申请文件撰写完毕后，应对上述证据逻辑的关联性和因果关
系进行验证。

总之，在专利申请文件的撰写中，对于《专利法》第２６条第３款、第４
款的要件，应当从证据逻辑上予以充分的考量，以避免在未来的诉讼中给权利
人自身带来不便。
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从后续程序看权利要求书的
合理撰写策略
谌　 侃

【摘　 要】
本文从后续程序角度提出权利要求书的合理撰写策略，以为专利

申请文件撰写质量的提高提供一点借鉴，尽可能使申请人或专利权人
可以在实质审查、无效、诉讼等前后审程序中获得最大利益。对于权
利要求书，本文从三个典型案例入手，从保护范围的合理确定、保护
层次的合理构建、保护主题的最优选择三个角度考虑其撰写策略。
【关键词】

无效　 诉讼　 侵权　 权利要求书　 撰写

一、引　 　 言
随着国家知识产权战略的深入实施，专利作为技术自主创新的重要标志

和体现，在衡量企业和个人的科技水平和原始创新能力方面占据非常重要的
地位，同时也越来越受到公众的关注。近年来，我国专利申请数量逐年攀
升。２０１２年１２月１１日，世界知识产权组织发布的《２０１２年世界知识产权
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指标》指出：中国已经成为专利申请世界第一大国?。但是，当前我国的专
利申请质量参差不齐，大量创新成果由于专利申请撰写质量的低下导致最终
不能获得授权或者授权后被轻易无效，造成申请人或专利权人利益的极大损
失，而权利要求书作为专利申请文件的重要组成部分，直接决定了专利申请
最终可以获得的保护范围。因此，本文试图结合实际案例，从后续程序的角
度探讨权利要求书的合理撰写策略，以期避免申请人因为权利要求书撰写不
当所导致的专利权“先天不足”，为获取最大价值的专利权奠定良好的
基础。
二、权利要求书的合理撰写策略

　 　 （一）从“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”发明专利无效行政纠纷案
看权利要求保护范围的合理确定
１ 案情介绍
本案涉及家化公司于２００３年９月１９日向国家知识产权局申请的名称为

“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的发明专利权。该专利于２００６年８月２３日
被授权公告，授权公告号为０３１５０９９６ ７。授权公告的权利要求书如下：

“１ 一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为１∶ １０ ～ ３０的氨
氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成分组成的药物组
合物。
２ 根据权利要求１所述的复方制剂，其特征在于其中所述的药物组合物

为各种医学上可接受的口服制剂。
３ 根据权利要求１所述的复方制剂在制备治疗轻、中度高血压药物中的

应用。
４ 根据权利要求３所述的应用，其特征在于其中所述的药物适用于伴有

心血管重构的高血压患者，肾性高血压、高血压伴肾功能损害或伴糖尿病肾功
能损害的患者的治疗。”

针对本专利权，李平于２００９年６月１９日向专利复审委员会提出无效宣告
请求，理由包括该专利权利要求１ ～ ４不符合《专利法》第２６条第４款的规
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定。专利复审委员会进行了口头审理，家化公司当庭提交了权利要求书的修改
文本，其中将本专利权利要求１中的比例“１∶ １０ ～ ３０”修改为“１∶ ３０”。专利
复审委员会当庭告知该修改文本不符合《审查指南２００６》的规定，不予接受。

根据该专利说明书的记载及专利权人在口头审理时所述，其技术方案具有
降压效果显著，降压疗效稳定持久的作用。因而满足氨氯地平与厄贝沙坦重量
比为１∶ １０ ～ ３０的复方制剂及其应用均应具有上述作用。但是，该专利说明书
实验例中记载的实验结果显示：氨氯地平１ｍｇ ／ ｋｇ与厄贝沙坦１０ｍｇ ／ ｋｇ的组合
降压效果不明显，氨氯地平１ｍｇ ／ ｋｇ与厄贝沙坦３０ｍｇ ／ ｋｇ的组合才具有稳定持
续的降压效果。由此可见，说明书记载的技术方案落在１ ∶ １０ ～ ３０的范围内，
但却不能具有该专利技术方案所要达到到的技术效果。因此，本领域技术人员
不能从说明书的内容中得到或概括得出权利要求１的技术方案，本专利权利要
求１不符合《专利法》第２６条第４款的规定。故专利复审委员会作出第
１４２７５号无效宣告请求审查决定，依据该专利的授权公告文本以权利要求得不
到说明书支持为由宣告该专利权全部无效。

后续一审、二审以及最高人民法院再审过程中围绕以上将权利要求１中的
比例“１∶ １０ ～ ３０”修改为“１∶ ３０”是否超范围进行了多次审理，最终最高人
民法院在（２０１１）知行字第１７号行政裁决书中认定上述修改不超范围。
２ 本案引发的思考
尽管最高人民法院作出了最终裁决，但是上述裁决仅针对修改是否超范围

问题，专利权人为了克服无效请求人指出的权利要求１ ～ ４得不到说明书支持
的缺陷，几经周折得到的最终保护范围也仅为１∶ ３０这样一个点值，过小的保
护范围从专利保护的角度对申请人是十分不利的，那么，基于该专利说明书中
记载的实验数据，采用其他范围限定氨氯地平和厄贝沙坦之间的重量比是否可
能导致不同的结果呢？

假设专利权人考虑到说明书实验数据中二者比例为１∶ １０时降压效果不明
显，而１∶ ３０时降压效果明显这一实验结果，放弃１∶ １０ ～ ３０这一较大范围，而
选择诸如１∶ ２０ ～ ３０等的相对较小范围以合理规避１∶ １０这一数值点，那么在后
续无效审理中，专利权人也不会十分被动地选择保留１∶ ３０这一点值并引发修
改是否超范围的后续广泛争议，而且最终能够得到维持的保护范围，也很有可
能不再是单独的点值而是上述比例范围。

在撰写权利要求过程中，申请人往往倾向于选择尽可能宽的保护范围，但
是，选择过宽的保护范围在很多情况下不但不能维护申请人的合法权益，反而
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会导致申请人利益的极大损失。可以从以下两个角度尝试理解上述“适得其
反”的效果。

首先，以该专利为例，虽然授权的权利要求１中涵盖了１∶ １０ ～ ３０这一大
范围，但是相应地，其可能存在较大的新颖性／创造性／不支持风险，在后续无
效宣告过程中，由于专利权人为克服专利性缺陷可进行的修改余地十分小，如
修改仅限于权利要求书、不得改变原权利要求的主题名称、一般不得增加未包
含在授权的权利要求书中的技术特征等，专利权人往往会面临专利权被全部无
效的风险，该专利虽然最后幸运保留了１∶ ３０这一点值，但是其最终范围相比
原始授权权利要求的保护范围已经十分小了。

其次，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的
解释》第６条涉及专利侵权程序中的禁止反悔原则作为对于“等同原则”的
限制，这是最高人民法院首次正式引入禁止反悔原则的有关规定。该条强调的
是专利申请人、专利权人在专利确权程序中所作的放弃性修改或者意见陈述，
在专利侵权诉讼程序中不得再进行权利主张。因此，如果原始提交的权利要求
主张的范围Ａ太宽，在前后审过程中因为新颖性或者支持性问题被迫限缩到
合理范围Ｂ，那么Ａ和Ｂ之间的差额部分就全都不能再主张等同侵权了；而如
果原始提交的权利要求主张的就是合理范围Ｂ，那么在授权后还有可能针对Ａ
和Ｂ之间的部分主张等同侵权?。
３ 合理确定权利要求保护范围的建议
首先，申请人在撰写权利要求过程中应明确只有合理的保护范围才能获得

合理稳定的专利权。而为了确定合理的保护范围，需要申请人全面审视现有技
术发展状况以及本发明的发明立场，尽量做到权利要求的保护范围与本发明对
现有技术作出创造性贡献的范围保持相对一致。在撰写完初步的权利要求方案
后，一方面，需要再次进行充分检索以确定现有技术中是否存在相应的文献可
能破坏当前权利要求的新颖性或创造性；另一方面，也需要核实说明书记载内
容以及现有技术整体发展状况，以确保在当前权利要求请求保护的范围内，本
发明所要解决的技术问题都预期能够得到解决。最后，再根据以上两方面对最
终权利要求的保护范围进行适当调整，在个别情况下，还可通过引入从属权利
要求或进行说明书记载的方式限定其他有层次的保护范围，以做到在后续程序
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处理中的“有备无患”。
　 　 （二）从“抗β －内酰胺酶抗菌素复合物”发明专利无效行政纠纷案
看权利要求保护层次的合理构建
１ 案情介绍
广州威尔曼药业有限公司是名称为“抗β －内酰胺酶抗菌素复合物”的发

明专利（专利号为９７１０８９４２ ６）的专利权人。授权的权利要求书仅含一项权
利要求：

“１ 一种抗β －内酰胺酶抗菌素复合物，其特征在于它由舒巴坦与氧哌嗪
青霉素或头孢氨噻肟所组成，舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以０ ５ ～ ２∶
０ ５ ～ ２的比例混合制成复方制剂。”

针对涉案专利权，北京双鹤药业股份有限公司（以下简称“双鹤公司”）
向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，请求宣告该专利无效，其理由
是：涉案专利相对于对比文件（“Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ａｎｔｉｍｉｃｒｏｂｉａｌ Ａｇｅｎｔｓ
１９９６ （６）”）不具备新颖性和创造性。专利复审委员会作出第８１１３号无效宣
告请求审查决定，以涉案专利不具备创造性为由宣告涉案专利全部无效。

广州威尔曼药业有限公司不服第８１１３号决定，向北京市第一中级人民法
院提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第８１１３号决定。广
州威尔曼药业有限公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，二审
最终撤销了之前的无效决定和一审判决。

双鹤公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定提
审本案，再审判决撤销二审判决，维持一审判决和专利复审委员会第８１１３号
决定?。
２ 本案引发的思考
笔者翻阅涉案专利的原始公开文本和授权文本后发现，本案原始及授权权

利要求书中均仅包含一项权利要求，即上述被判决无效的权利要求。因此，该
授权权利要求１被宣告无效后整个授权专利不再存在任何可保护的专利权范
围，直接造成申请人利益的极大损失。此外，对于说明书而言，除了记载与权
利要求１相对应的技术方案以外，剩余记载技术方案也仅为实施例１ ～ ８，以
实施例１为例：“复方氧哌嗪青霉素制剂由氧哌啶青霉素１克与舒巴坦０ ５克
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制成复方制剂，按粉针剂制备工艺程序操作进行即可”，其对应的技术方案范
围已经非常小。以上技术方案撰写中的“断层”将使申请人或专利权人在实
审或无效修改中“捉襟见肘”，处于极度被动。

构建有层次、多角度的权利要求保护范围能够最大限度维护申请人的权
益，不仅能为授权确权程序和潜在的无效宣告程序留下各种退路，也能为未来
侵权认定、举证责任分配等提供便利。

首先，在发明实质审查和潜在的无效宣告程序中，多层次的权利要求整体
设置避免了因为某项权利要求不具备新颖性、创造性或得不到说明书支持等而
导致整项专利完全丧失专利权保护。以涉案专利为例，若专利权人在权利要求
书中增加从属权利要求，对复方制剂的剂型、复合药物的比例等作出进一步的
限定，在独立权利要求１被对比文件无效的情况下，以上从属权利要求依旧存
在维持有效的可能。笔者通过查阅对比文件公开内容发现，其并未明确公开涉
案专利说明书中记载的１∶ １的最适复合比例，也未公开联合给药采用冻干粉针
剂型。专利复审委员会和最高人民法院法院在综合考察以上区别时即有可能得
出专利权有效的观点。

其次，《专利法实施细则》和《专利审查指南２０１０》对于无效宣告请求
的审查过程中专利文件的修改也作出了非常严格的限制，如修改仅限于权利要
求书、不得改变原权利要求的主题名称、一般不得增加未包含在授权的权利要
求书中的技术特征等。若申请人在权利要求书中构建了多层次的权利要求技术
方案，涵盖适当量的从属权利要求和／或并列独立权利要求，则在无效宣告请
求审查中对于权利要求书的修改方式会具有更多的选择及更大的主动性。再
者，在侵权认定中，世界各国基本形成了一种共识，即侵犯专利权的行为包括
相同侵权行为和等同侵权行为两种类型。其中等同侵权的判断没有统一标准，
等同范围的宽窄也很难精确把握。若专利权人通过对技术特征的等同替代形式
进行适当扩展并通过权利要求限定的方式进行保护，则可能会导致侵权诉讼时
的等同侵权行判定变为相同侵权行为判定，避免遭遇等同侵权判定容易产生争
议的尴尬，相信法院也会据此作出更有利于专利权人的判决结果。
３ 合理构建权利要求保护层次的建议
申请人在撰写权利要求书时，应重视从属权利要求的撰写，凡是在无效宣

告阶段对于权利要求的新颖性、创造性或者支持性“可能”有用的技术特征
都要尽量写到从属权利要求中；此外，如果涉及多组不同主题，例如化合物、
组合物、用途、制备方法等，在后的独立权利要求最好引用相关组的全部权
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项，尽量不要仅引用独立权利要求１或者少数几个权利要求，这样在后续程序
的回旋余地会更大一些；最后，应保证“最优方案”被至少一个具体的从属
权利要求保护范围所覆盖，较窄的保护范围往往对应比较稳定的专利权，此时
该从属权利要求在后续程序中往往能够得到保留并可直接用于侵权判定，保护
专利权人的最为核心利益。
（三）从张喜田诉欧意公司侵权案看权利要求保护主题的最优选择
１ 案情介绍
本案涉及名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利（专利号：ＺＬ

００１０２７０１ ８），该专利于２０００年２月２１日申请，于２００３年１月２９日被授予
专利权，张喜田为专利权人。授权的权利要求１为：

“１ 一种从混合物中分离出氨氯地平的右旋和左旋异构体的方法。其特征
在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜（ＤＭＳＯ － ｄ６）或含
ＤＭＳＯ － ｄ６的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂Ｄ －或Ｌ －酒石酸
反应，结合一个ＤＭＳＯ － ｄ６的左旋氨氯地平的Ｄ －酒石酸盐，或结合一个
ＤＭＳＯ － ｄ６的右旋氨氯地平的Ｌ －酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石
酸的摩尔比约等于０ ２５。”
２００５年２月，张喜田起诉至长春市中级人民法院称欧意公司生产了涉案

专利下游产品马来酸左旋氨氯地平片并进行销售，构成专利侵权。
本案共经历了一审、二审以及最高人民法院再审，以上审判中各方围绕

“新产品”“同样的产品”认定、“举证责任倒置”等进行了激烈争辩，最终再
审法院判决撤销一审和二审判决，驳回张喜田的诉讼请求?。
２ 本案引发的思考
审阅涉案专利发现授权的权利要求只有三项，独立权利要求１请求保护的

方法分离出的产品是“中间产品”，或者说是该专利方法直接获得的产品，另
两项权利要求从属于权利要求１，根据专利撰写原理，其保护的主题是不能偷
换的，仍为该中间产品。如果申请人能够意识到其所要求保护的除了该中间产
品外，还应包括利用该中间产品进一步制成的新产品，那么其可以继续撰写并
列的独立权利要求或者相关的从属权利要求，并考虑到未来诉讼中举证责任分
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配的确定，就“新产品”问题在说明书中作出充分的说明，将潜在侵权人可
能使用的方法都全面考虑到，这样才有利于对新产品制造方法专利的保护。

此外，虽然方法权利要求与产品权利要求都能使得所要求保护的技术方案
获得一定的法律保护，但是二者在保护范围、保护力度以及维权成本上都存在
较大的差别，导致专利权人在日后的侵权诉讼中将面对不同难度的维权问题，
本案中专利权人张喜田在侵权诉讼中同样面临着举证责任的问题。产品权利要
求保护的对象是产品，是一种相对稳定的形态，在侵权诉讼时的认定和取证都
相对比较容易。根据侵权判定中的全面覆盖原则，只要在市场上购买到的涉嫌
侵权的产品具备了权利要求中所述的全部技术特征，则构成侵权行为，这是一
种绝对保护。相对的，方法权利要求保护的对象是过程，其使用是在产品的制
造过程中进行的，是一个相对动态的形态，在侵权诉讼时取证较难，即便在举
证责任倒置的情况下，被控侵权人也只要能够证明其产品是采用不同的方法予
以制造的就不会产生侵权行为。如果申请人以方法权利要求的形式申请专利，
虽然方法专利保护能延及该方法直接所获得的产品，但是方法专利的保护仅限
于依照该方法直接获得的产品，只要不是该方法专利生产获得的产品，就不受
该方法专利效力的约束，因为同一种产品可以通过几种不同的制备方法
获得?。
３ 合理选择权利要求保护主题的建议
首先，申请人在撰写权利要求时应明确请求保护的主题，在同时可选择保

护产品以及保护方法的情况下，优先选择保护产品或者以并列独立权利要求的
方式同时保护产品以及方法，从而有利于降低后续维权成本，增加权利要求的
保护力度；其次，对于制备方法权利要求而言，应当明确其制备获得的产品是
否为希望保护的最终产品，若该产品仅为中间产品，则应当构建新的独立权利
要求或从属权利要求以使保护范围涵盖最终产品和／或其制备方法；最后，如
果申请人发明的是一种针对已知产品的新的制备方法，由于申请人不可能就产
品再次申请专利，只能以该产品的制备方法申请专利。因此，在专利申请的计
划准备过程中就应考虑今后的举证难易程度。对于那些即使实施了其专利权也
无法取证的权利要求，由于日后无法就他人的侵权行为举证或者取证极为困
难，则可考虑采用其他方式予以保护。
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三、结束语
本文从三个典型案例入手，从保护范围的合理确定、保护层次的合理构

建、保护主题的最优选择三个角度讨论了权利要求的撰写策略。在此抛砖引
玉，希望通过本文的讨论，能够帮助申请人在撰写申请文件时作出更有针对性
的准备，更有效地利用专利保护自身的合理利益。
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从司法案例看“技术手段在对比文件
中所起作用”的判断
赵　 超

【摘　 要】
现有技术文献有时不会明确描述其中所涉及技术手段的作用，但

判断专利的创造性时，分析某一技术手段在一份现有技术中所起作用
往往是判断的关键。本文通过对两个司法判例的对比分析，提出了考
虑技术手段的“独立性”的重要性。
【关键词】

创造性　 技术手段　 所起作用　 独立性

《专利审查指南２０１０》第二部分第四章第３ ２ １ １节规定，关于创造性，
在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的过程中，要确
定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。《专利审查指南２０１０》进一步
规定了通常认为现有技术中存在技术启示的三种情形：（１）所述区别特征为
公知常识；（２）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，该技
术手段所起作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问
题所起作用相同；（３）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手
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段，该技术手段所起作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定
的技术问题所起作用相同。由此可见，判断某一技术手段在一份现有技术中所
起作用是判断是否存在技术启示的关键，因此，在审查和司法实践中，判断某
一技术手段在一份现有技术中所起作用也往往成为争议的焦点。本文拟通过对
两个司法判例的对比分析，进一步理清判断思路，以供讨论。
一、案例一
拜尔公司（后变更为阿瑞斯塔公司）于１９９９年９月２１日向国家知识产权

局申请了名称为“以取代的苯基磺酰基氨基羰基三唑啉酮为基础的选择性除
草剂”的发明专利申请，国家知识产权局于２００５年２月２５日驳回该专利申
请，理由是权利要求１和２不具备新颖性、权利要求３ ～ ６不具备创造性。阿
瑞斯塔公司不服，向专利复审委员会提出复审请求，复审阶段申请人修改的权
利要求１为：“在谷类作物中选择性控制至少一种杂草的方法，所述杂草选自
冰草属、燕麦属、芸苔属、荠属、黑麦草属、芥属、遏蓝菜属、婆婆纳属及其
组合，该方法包括将有效量的式（Ｉ）化合物２ － （２ －三氟甲氧基－苯基磺酰
基氨基羰基） － ４ －甲基－ ５ －甲氧基－ ２，４ －二氢－ ３Ｈ － １，２，４ －三唑－ ３
酮和／或式（Ｉ）化合物的盐施用于所述谷类作物和／或其环境中，其中对至少
一种杂草的药效百分比为７０

!

～ １００
!

。”专利复审委员会认为：对比文件２
（ＷＯ９８ ／ １２９２３Ａ１）公开了一种除草组合物，该组合物含有式（Ⅰ）化合物或
其盐以及另一种除草剂以及表面活性剂和／或常规扩充剂，所述组合物除草剂
具有特别高的除草活性，可用于各种作物特别是小麦中以去除杂草，杂草种类
包括冰草属、燕麦属、荠属、黑麦草属、芥属、婆婆纳属等单子叶和双子叶杂
草。对比文件２表Ａ －２中还公开了作为本专利申请的已知单一化合物（Ⅰ －
２，Ｎａ盐）施用于风草和狗尾草的效果，与含式（Ⅰ）化合物的钠盐和赛克
津的组合物相比，针对风草测试植物破坏或有效百分比，前者为６０

!

，后者
为９８

!

；针对狗尾草测试植物破坏或有效百分比，前者为９０
!

，后者为
１００

!

。权利要求１要求保护的技术方案与对比文件２的区别在于：权利要求１
中将式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）具体限定应用于谷类作物，并
具体限定用于去除冰草属、燕麦属、芸苔属、荠属、黑麦草属、芥属、遏蓝菜
属、婆婆纳属杂草，以及对上述至少一种杂草的药效百分比为７０

!

～ １００
!

。
然而，如上所述，对比文件２记载了包含式（Ⅰ）化合物或其盐的组合物可
用于小麦等作物中防治冰草属、燕麦属、荠属、黑麦草属、芥属、婆婆纳属等
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单子叶和双子叶杂草，尽管该内容是关于含有式（Ⅰ）化合物或其盐与另一
种除草剂的组合物的施用范围和除草范围，但其也教导所属技术领域的技术人
员可以将有效量的式（Ⅰ）化合物或其盐应用于谷类作物防治冰草属、燕麦
属、荠属、黑麦草属、芥属、婆婆纳属等杂草中。对于对比文件２表Ａ － １、
Ａ －２的数据，仅表明单独使用式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）的效
果要差于式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）与其他活性物质混合使用
的效果，并不表明式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）不能用于对比文
件２所述的施用作物范围和除草范围。由此可见，由对比文件２披露的技术内
容和给出的启示，可以得知采用式（Ⅰ）化合物或其盐可以去除谷类作物中
相关的杂草，虽然其没有给出去除以上杂草具体的药效百分比，但是仅就一种
使用相应的除草剂去除杂草的方法而言，该药效百分比的高低并不能影响到除
草剂去除杂草的方法步骤，也即本领域技术人员在对比文件２披露的除草剂可
以去除谷类作物中相关杂草的基础上，并不会因为其对某几种杂草的药效没有
披露，而放弃这种除草方法。

因此，对本领域技术人员来说，在对比文件２的基础上结合本领域的普通
技术知识得到权利要求１的技术方案是显而易见的，该权利要求１不具有突出
的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。专利复审委员会遂于２００７年１１
月２９日作出第１１９６４号复审请求审查决定，维持国家知识产权局的驳回决定。
阿瑞斯塔公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院判决维持第
１１９６４号决定。阿瑞斯塔公司不服，提出上诉。北京市高级人民法院判决驳回
上诉，维持一审判决。阿瑞斯塔公司向北京市高级人民法院申请再审，北京市
高级人民法院予以驳回。阿瑞斯塔公司仍不服，向最高人民法院申诉。最高人
民法院于２０１３年１１月５日裁定驳回阿瑞斯塔公司的申诉。?

二、案例二
专利权人陈昌泉拥有专利名称为“快速活络扳手”的实用新型专利，针

对该专利，三宝公司于２００６年１１月２９日向专利复审委员会提出无效宣告请
求，理由之一是该专利不符合《专利法》第２２条第３款的有关规定。该专利
最后确定的权利要求１为：“一种快速活络扳手，有扳手体，扳口，蜗杆，扳
手体的手柄体上开有安装槽，安装槽中装有带螺旋槽的导轴，手柄体上装有推
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钮，推钮与导轴的螺旋槽嵌配，其特征是：在导轴一端与蜗杆间装有相啮合的
一对伞齿轮，蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为４ ～ １０ｍｍ。”陈昌泉及三宝
公司均认同：附件１公开了涉案专利权利要求１中除“蜗杆采用大螺距蜗杆、
蜗杆的螺距为４ ～ １０ｍｍ”之外的全部技术特征。专利复审委员会认为现有技
术并未给出将４ ～ １０ｍｍ大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示，因此作出
第１０８２８号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。三宝公司不服第
１０８２８号无效宣告请求审查决定，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院认
为，对本领域技术人员来说在有限次实验的基础上选择螺距为４ ～ １０ｍｍ的蜗
杆是显而易见的，遂撤销了专利复审委员会作出的第１０８２８号无效宣告请求审
查决定。一审判决后，陈昌泉不服，提出上诉。北京市高级人民法院认为：附
件６已经公开了螺纹直径与螺距表，其中披露了螺距为４ ～ １０ｍｍ。附件６为五
金行业的基础技术手册，属于公知常识。对本领域技术人员来说在有限次实验
的基础上，选择螺距为４ ～ １０ｍｍ的蜗杆是显而易见的，判决驳回上诉，维持
一审判决。二审判决后，最高人民检察院抗诉认为，虽然附件６已经公开了螺
纹直径与螺距表，其中披露了螺距为４ ～ １０ｍｍ，但其公开的主要是螺纹直径
与螺距之间的选用关系，并未给出将４ ～ １０ｍｍ大螺距蜗杆即轴向齿距或者导
程为４ ～ １０ｍｍ蜗杆应用在活络扳手上的技术启示，相反，根据附件６公开的
螺纹直径与螺距表，与螺距４ ～ １０ｍｍ对应的螺纹直径，无法应用到厚度有国
家标准规定限制的活络扳手上。也就是说，根据附件６公开的螺纹直径与螺距
表，不但不能得到将螺杆螺距４ ～ １０ｍｍ应用到以蜗杆为传动和锁定部件的启
示，反而会据此形成技术偏见。北京市高级人民法院经再审后撤销了二审判
决，维持了专利复审委员会作出的第１０８２８号无效宣告请求审查决定。?

三、焦点分析
在案例一中，阿瑞斯塔公司坚持不断上诉的一个主要理由是：对比文件

２是以添加第２组活性化合物克服磺酰基氨基羰基三唑啉酮化合物的功能缺
陷。而该组活性化合物在对比文件２技术方案中必不可少，单独使用（Ｉ －
２，Ｎａ盐）的除草效果远远低于对比文件２的组合物，组合物中的两类化合
物具有协同作用，这就会使本领域技术人员不去考虑使用单一化合物控制杂
草的可能性。因此，该对比文件的内容阻止了本领域技术人员研究单一化合
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物控制杂草的方法。可见，阿瑞斯塔公司意在坚持的是，对比文件２的发明
目的在于化合物间的联用，其整体上给出的技术启示是式（Ⅰ）化合物或
其盐必须与其他化合物联用，对比文件２给出的不但不是解决本申请技术问
题的技术启示，反而构成了“技术偏见”。然而，针对上述理由，专利复审
委员会、一审法院、二审法院以及最高人民法院都没有予以支持，最高人民
法院审查认为：主张克服了技术偏见而具备创造性的前提是能够证明这种技
术偏见客观存在。虽然对比文件２表Ａ － ２的数据表明，单独使用与本专利
申请完全相同的式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐），与其和赛克津组
合使用的协同作用效果相比，显示的效果差，但对比文件２并没有披露式
（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）不能用于对比文件２所述的施用作物
范围和除草范围。相反，对比文件２表Ａ － ２的数据表明，单独使用式（Ｉ）
化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）时，针对风草和狗尾草的药效百分比分别达
到了６０

!

和９０
!

。阿瑞斯塔公司提交的证据尚不能证明单独选择使用单一
化合物式（Ⅰ）化合物（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）作为谷类作物选择性的控制杂草
是本领域技术人员舍弃的技术方案，对比文件２的表Ａ － ２中，将式（Ⅰ）
化合物和其他化合物组合使用的技术方案与单独使用式（Ⅰ）化合物的技
术方案并不属于两个完全对立的技术方案。对本领域技术人员而言，存在将
式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）应用于对比文件２所述的施用作物
范围和除草范围的技术启示。

在案例二中，围绕该案的审判结论并非总是一致，反映了判断该案中
“蜗杆采用大螺距蜗杆、蜗杆的螺距为４ ～ １０ｍｍ”这一技术特征在现有技术中
是否公开、是否存在技术启示具有不一般的复杂性。一审法院和二审法院认为
附件６为五金行业的基础技术手册，属于公知常识，其中披露了螺距为４ ～
１０ｍｍ，对本领域技术人员来说选择螺距为４ ～ １０ｍｍ的蜗杆是显而易见的；但
专利复审委员会和再审法院均认为蜗杆的螺距为４ ～ １０ｍｍ在附件６中所起作
用不同于涉案专利，本领域技术人员无法获得技术启示。
四、总　 　 结
现有技术是否存在技术启示是创造性审查中最重要的内容。有学者形象地

比喻为：“如果说创造性条款是专利授权及无效审查中的帝王条款，则‘突出
的实质性特点’和‘实质性特点’构成帝王条款的核心内容，显而易见性的
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审查无疑是帝王条款的皇冠，而技术启示的审查则是皇冠上最耀眼的明珠”。?
为了判断现有技术是否给出技术启示，分析某一技术手段在一份现有技术中所
起作用至关重要。但在现有技术文献中，无论是诸如技术报告、科技论文、期
刊文章等一般的科技文献还是专利说明书，其作者撰写上述文献的主要目的是
介绍研究开发成果，往往不会记载其中每一个技术手段的作用，由此在审查和
司法实践中，在分析某一技术手段在一份现有技术中所起作用进而判断是否存
在技术启示时，由于没有明确指引，往往形成两种对立观点，一方认为现有技
术给出了技术启示，另一方却并不认同甚至认为给出的是技术偏见。

笔者认为，为了解决这一问题，考虑一个技术手段的“独立性”至关
重要。

（１）如果某一技术手段在一篇现有技术中“独立性”较强，则不能囿于
该现有技术的字面教导，可根据该技术手段本身，结合本领域常识确定其作
用。在众所周知的美国ＫＳＲ案中，过分注重现有技术的字面教导的做法已被
予以纠正。“现有技术有明确的教导启示，肯定可以证明该技术具有显而易见
性；无明确的教导启示时，并不能证明该技术具有非显而易见性，也不能证明
本领域的普通技术人员不能从现有技术中轻松得出该专利技术”。? 我国《专
利审查指南２０１０》第二部分第三章第２ ３节规定，引用对比文件判断发明或
者实用新型的新颖性和创造性时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技
术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的
技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。在上述案例
一中，对比文件２虽然字面上没有明确披露式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，
Ｎａ盐）可以用于所述的施用作物范围和除草范围。但对比文件２表Ａ －２的数
据表明，单独使用式（Ⅰ）化合物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）时，针对风草和
狗尾草的药效百分比分别达到了６０

!

和９０
!

。虽然相对于化合物联用的效果
较差，但是较差的效果并不等同于没有效果，上述试验数据具有独立性，不应
再考虑其在对比文件２中出现的目的，分析其所起作用时不应再考虑对比文件
２的总发明目的，可以根据该实验数据本身出发，确定单独使用式（Ⅰ）化合
物的钠盐（Ⅰ － ２，Ｎａ盐）具有一定抗杂草能力，阿瑞斯塔公司主张该对比文
件的内容阻止了本领域技术人员研究单一化合物控制杂草的方法显然降低了本
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领域技术人员应有的推断能力。
（２）如果某一技术手段在一篇现有技术中“独立性”较弱，则应综合考

虑整个对比文件公开内容，考虑该对比文件中其他技术手段对待分析的技术手
段的影响，注意避免“事后诸葛亮”，对对比文件中公开的内容进行扩大化理
解。“相应的技术特征在对比文件中所起的作用仅指相应的技术特征在对比文
件公开的技术方案中实际起的作用，不包括相应的技术特征可具有的其他作
用”。? 在上述案例二中，焦点问题在于涉案专利权利要求１相对于附件１及
公知常识（即附件６）是否符合《专利法》有关创造性的规定。纵观整个过
程，一审法院和二审法院仅注意到了附件６中披露了螺距为４ ～ １０ｍｍ，没有注
意该技术手段在附件６中是与螺纹直径紧密联系的，不同的螺距与不同的螺纹
直径对应，螺距作为技术手段独立性较差，不能单独剥离出来考虑。专利复审
委员会和再审法院综合考虑了螺距与螺纹直径的联系，得出了更具有说服力的
结论。

综上所述，在一篇现有技术没有公开其中某一技术手段的作用时，为了最
后确定该技术手段在该篇文献中所起作用，首先考虑该技术手段的“独立性”
是得出正确结论的前提。
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由一件专利无效案引发的讨论和思考
姜小青

【摘　 要】
通过一件专利无效案，引发对“说明书及附图可用于解释权利

要求的内容”的讨论，并通过从后续程序看专利权的稳定性和合理
性，进而引发了一些对专利审查和专利代理工作的思考。
【关键词】

无效　 权利要求　 保护范围　 解释

近年来，在专利申请量持续攀升的同时，申请人及社会公众对于专利质量
的关注度也在不断提高。《专利法》第４５条规定，自国务院专利行政部门公
告授权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合《专利法》有
关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。《专利法》第４７条
第１款同时规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。可见，一件专利从授
权到专利保护的终止期限内还要不断地接受社会公众对其的检验和再次审查。
而一个合适的保护范围是确保专利权稳定的关键。下文是由一件具体的无效案
例引发的一些思考。
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一、案例介绍
涉案专利的名称为“硅酸锆陶瓷喷砂珠”，专利号为ＺＬ２００８１００４５２３５ ７，

授权公告的权利要求书如下：
“１ 一种硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：具有下面的化学组成，用基于

氧化物的重量计算的重量百分数表示为：
５０

!

～ ８０
!

的ＺｒＯ２和ＨｆＯ２；
４ ５

!

～ ６ ５
!

的Ａｌ２Ｏ３或４ ５! ～ ６ ５!的ＣａＯ；
当组合物中不含ＣａＯ时，ＳｉＯ２ 的量占组合物的１５! ～ ４５!，当组合物中

含ＣａＯ时，ＳｉＯ２的量占组合物的１０! ～ ４５!。
２ 根据权利要求１所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：所述的硅酸

锆陶瓷喷砂珠中ＺｒＯ２和ＨｆＯ２的含量大于６４!，而ＳｉＯ２的含量大于２６!。
３ 根据权利要求１所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：所述的硅酸

锆陶瓷喷砂珠还含有至少一种下列氧化物，这些其他的氧化物总量不超过组合
物重量的５

!

，
———Ｎａ２Ｏ，使Ｎａ２Ｏ ／ ＳｉＯ２重量比０ ～ ０ ０３
———ＭｇＯ，使ＭｇＯ ／ ＳｉＯ２重量比０ ～ ０ ０６。
４ 根据权利要求１所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：所述的硅酸

锆陶瓷喷砂珠直径为０ ～ １ １８ｍｍ。
５ 根据权利要求１所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：所述的硅酸

锆陶瓷喷砂珠比重为３ ７ ～ ３ ９。
６ 根据权利要求１的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征在于：所述的硅酸锆陶

瓷喷砂珠含Ａｌ２Ｏ３而不含ＣａＯ。
７ 根据权利要求１到６任一权利要求所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠，其特征

在于：所述的硅酸锆陶瓷喷砂珠作用是在金属材料和塑胶材料加工过程中，用
作消除内应力、强化金属表面处理的喷砂介质。”

二、争议焦点
针对上述专利权，无效宣告请求人向专利复审委员会提出无效宣告请求，

请求宣告该专利权利要求１ ～ ７无效。其中一个无效理由是：独立权利要求１
的技术方案已被请求人提供的证据４完全公开，权利要求１因此不具备新颖
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性。证据４ 中公开了两种陶瓷丸，Ｂ１２０ 和Ｂ６０。其中Ｂ１２０ （０ １２５ ～
０ ２５０ｍｍ）的化学成分为“ＺｒＯ２ ＋ ＨｆＯ２为６３ ９４!，Ｙ２Ｏ３为０ １１!，ＣｅＯ２为
０ ０１１

!

，ＳｉＯ２为３０ ０２!，Ａｌ２Ｏ３为５ ８４!，ＨｆＯ２为１ ４５!”，Ｂ６０ （０ ０６３ ～
０ １２５ｍｍ）的化学成分为“ＺｒＯ２ ＋ ＨｆＯ２为６３ ９４!，Ｙ２Ｏ３为０ １３!，ＣｅＯ２为
０ ０１５

!

，ＳｉＯ２为２９ ９０２!，Ａｌ２Ｏ３为５ ５４!，ＨｆＯ２为１ ４６!”。请求人认为：
权利要求１包括两个并列的技术方案，其中技术方案一包括如下组成：５０

!

～
８０

!

的ＺｒＯ２和ＨｆＯ２ － ４ ５! ～ ６ ５!的Ａｌ２Ｏ３ － １５! ～ ４５!的ＳｉＯ２；技术方案二
包括如下组成：５０

!

～ ８０
!

的ＺｒＯ２ 和ＨｆＯ２ － ４ ５! ～ ６ ５!的ＣａＯ，１０! ～
４５

!

的ＳｉＯ２。由于权利要求１为开放式权利要求，并未排除还含有其他组分，
因此技术方案一已被Ｂ１２０和Ｂ６０分别全部公开，权利要求１不具备新颖性。

而专利权人认为，本专利说明书第［００５０］段明确记载了“中国专利公
告号为ＣＮ１０５０５８９Ｃ的发明专利公开了一种熔融陶瓷球及其用途，公开的熔融
陶瓷球含盖了大范围的ＺｒＯ２ － ＨｆＯ２ － ＳｉＯ２ 组合物，附加氧化物Ｙ２Ｏ３、ＣｅＯ２，
有很好的耐磨性能，可以作为高端的研磨与分散介质使用。但因其使用Ｙ２Ｏ３
和ＣｅＯ２作稳定剂，价格昂贵，在喷砂行业有局限性，不被喷砂市场接受。”
并在本专利说明书第［００５１］段记载了“本发明的目的就是为了提供一种价
格便宜、能消除内应力，强化金属或塑胶工件表面处理的硅酸锆陶瓷喷砂
珠”。发明内容以及具体实施方式部分给出的喷砂珠的组成为ＺｒＯ２ － ＨｆＯ２ －
ＳｉＯ２组合物，附加氧化物为Ａｌ２Ｏ３、ＣａＯ。由此可知，本专利的发明点在于使
用Ａｌ２Ｏ３和ＣａＯ代替价格昂贵的Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２，从而降低陶瓷喷砂珠的成本。
据此，本领域技术人员通过阅读说明书可知，为了实现本专利的技术效果，权
利要求１的技术方案中必然不含有Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２，从而在权利要求１的技术方
案中可以将Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２组分合理排除。

而请求人认为，权利要求１并未采用《专利审查指南２０１０》第二部分第
十章关于封闭式权利要求所示例的撰写方式，权利要求１为开放式权利要求；
并且由于权利要求１表述清楚，无须引入说明书对其进行解释。因此权利要求
１的技术方案并未排除其他组分。

对此，合议组经审查后认为：虽然《专利法》第５９条第１款规定：发明
或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以
用于解释权利要求的内容。但界定权利要求的保护范围并不能局限于权利要求
的文字表述，而将权利要求书与说明书及其附图脱离。说明书是权利要求书生
成的基础，是权利要求的语境和背景，真正体现了权利要求所要表达的发明构
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思。而权利要求的核心价值，不在于其文字本身，而是其所要表达的技术构
思。因此，界定权利要求的保护范围，应该在不违背逻辑和常理的情况下，结
合专利文件的其他部分以及专利申请的生成环境，准确确定权利要求传达的技
术方案。而并非只有在权利要求书存在不清楚的缺陷时，才需要引入说明书进
行解释。

综上，本领域技术人员通过阅读说明书以后，可以确定本专利权利要求１
的技术方案中不含有Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２，而Ｂ１２０和Ｂ６０均含有Ｙ２Ｏ３ 和ＣｅＯ２，因
此，权利要求１的技术方案与Ｂ１２０或Ｂ６０相比，至少存在区别技术特征：不
含有Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２。由此相对于证据４中认定的Ｂ１２０和Ｂ６０的组分，权利要
求１具备新颖性。

无效宣告请求人对专利复审委员会的上述决定不服，向北京市第一中级人
民法院提起上诉，法院受理后对该案进行了公开审理。法院认为，尽管权利要
求书存在被解释的空间，但这种解释有一个基本前提，就是权利要求中记载了
被解释的技术特征。而涉及本案的权利要求明确采用了开放式的限定方式，其
范围覆盖了含有权利要求所述组分的所有组合物，即使证据４包含了权利要求
１所述组分以外的其他成分，只要证据４中的组合物中含有权利要求１所述的
每一个组成，且其要解决的技术问题相同，则该权利要求不具备新颖性。
三、探讨分析
由此可以看出，本案的争议之处在于，界定该权利要求的保护范围时，是

否该将说明书中的解释纳入。《专利审查指南２０１０》第二部分第二章第３ ２ ２
节规定，一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的
含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了
该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，
这种情况也是允许的。但此时应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权
利要求的表述即可明确其含义。而《专利审查指南２０１０》第二部分第十章第
４ ２ １节对于组合物权利要求的相关规定如下：开放式表示该组合物中还可以
含有权利要求中所未指出的某些组分，即使其在含量上占较大的比例；封闭式
表示要求保护的组合物由所指出的组分组成，没有别的组分，但可以带有杂
质，该杂质只允许以通常的含量存在。

有人认为，界定权利要求的保护范围，不能完全将权利要求书与说明书及
其附图脱离，而仅局限于权利要求的文字表述。如果本领域技术人员根据说明
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书记载的内容可以判断权利要求中不包含某些技术方案，在与权利要求的撰写
形式不明显矛盾的情况下，应予以合理排除。也有人认为，说明书对权利要求
书不能“过度”地进行解释，否则《专利法》第５９条第１款规定的“发明或
者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”还有何意义。

通常情况下，在发明实质审查过程中，一种观点是，有在权利要求不清楚
或者所述用词不是本领域的通常含义时才需要用说明书和附图对权利要求进行
澄清性解释，“解释”一词不能理解为可以将说明书和附图中公开但权利要求
中未涉及的技术特征附加到权利要求中。因为说明书中包含大量的信息，不同
的人会对一篇信息量庞大的文件解读出不同的内容，通过说明书对权利要求进
行解释可能会导致其保护范围的不确定性。因此，说明书对权利要求的解释限
于用说明书记载的内容说明权利要求中有关技术特征本身的含义，而不应将权
利要求中没有限定的特征解释到权利要求中构成其对权利要求保护范围的
限制。

具体到本案，权利要求１中并未出现不清楚或是用词不是本领域通常含义
的情况，其明确了是一个开放式的组合物权利要求，证据４所公开的陶瓷丸确
实落入了本案权利要求１所述陶瓷喷砂珠的保护范围内，破坏了其新颖性；但
是，纵观本案的说明书，本发明所述的陶瓷喷砂珠中确实不含证据４中所含的
Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２，其具有区别于证据４的技术特征，本发明在降低陶瓷喷砂珠成
本的同时取得了与现有技术相同的技术性能。此时，为平衡专利权人和公众利
益，避免以后产生纠纷，应在实质审查过程中建议申请人将其修改为封闭式权
利要求，这样既可以克服本案新颖性的缺陷，也可以进一步明确权利要求的保
护范围，为专利权的稳定维持进一步提供保障。
四、由此引发的思考
通过此无效案例可以看出在授权前确定一份保护范围合理、清楚的权利要

求对维持专利权的稳定具有十分重要的意义。由此也引发了笔者对专利工作的
一些思考。
１ 专利撰写及答复
专利代理人的一个重要任务是对发明人提交的交底书进行组织整合，撰写

专利申请文件。专利代理人与发明人的一个很大的区别是，发明人提交的交底
书往往更注重技术本身，而专利代理人需经过对发明人提供的技术材料进行理
解并对所属技术领域的相关现有技术进行检索和调研之后，为该申请确定一个
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合适的保护范围，再将其撰写成一份兼具法律性和技术性的文件。专利申请文
件撰写的好坏直接影响专利申请能否获得专利权以及所获得专利权的保护范围
的大小，也会影响该专利权的稳定性。专利申请文件既要体现出该申请与现有
技术的区别，又要保证其具有较宽的保护范围。? 例如本案已经说明了相对于
现有技术的区别是“不含Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２”，那么在撰写权利要求时就应该将该
区别考虑进去，要么采用封闭式的撰写方式，如果采用开放式的撰写方法，那
么就应该明确限定其“不含Ｙ２Ｏ３和ＣｅＯ２”。因为在无效阶段，对权利要求书
的修改一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除?；而在诉讼阶
段，则是不允许修改专利文件的。如果未在专利撰写和专利实质审查过程中解
决以上所述问题，那么势必对专利权人的利益造成一定的损害。
２ 审查员与申请人／代理人之间的沟通
审查员和专利代理人对一项专利从申请到授权不仅仅起到协助、指导和规

范的作用，而且对确权后的保护、运用等都具有很大的影响。审查员和代理人
的工作并不是相对立的，而是相辅相成、密切相关的，都是为知识产权事业的
发展和申请人／专利权人的利益服务的。审查员和专利代理人的一个共同点是
都具有相应的法律和技术基础，沟通起来相对更容易、便捷一些。因此，审查
员和专利代理人应加强交流和合作，相互沟通，相互学习，相互理解，从维护
公平、公正出发，最大限度地保护发明人的利益。
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从一专利的两次无效宣告请求所用
证据看专利申请文件的撰写
万　 新　 黄　 琦

【摘　 要】
发明专利“丹灯通脑片剂及其制备工艺”历经两次无效宣告请

求，面对请求人提供的多份证据，专利复审委员会均作出了维持专利
权有效的决定。由于该专利申请文件撰写规范，在一定程度上有效地
应对了无效证据，维持了专利权的稳定性。本文分析总结了该专利两
次无效宣告请求用到的几种证据及认定结果，分析该专利申请文件撰
写规避风险、积极防范的可借鉴之处及改进建议，以供参考。
【关键词】

专利申请　 撰写　 无效请求　 证据

专利申请文件是技术方案的载体，其撰写对于专利权的获得和稳定至关重
要，良好规范的撰写能使专利申请顺利审查，增加授权概率，使申请人获得最
大保护范围并能维持稳定的专利权；而撰写的纰漏可能使审查员理解偏差，审
查过程周折，影响审查结果甚至导致后续权利不稳定。以往报道多见于通过某
些被无效的案例总结专利撰写缺陷，而笔者关注到一件发明专利历经两次无效
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宣告请求最终仍维持专利权有效。其申请文件撰写规范，层次清晰有条理，有
效地规避了请求人提出的多份无效证据、理由对其专利权的威胁，有很多值得
借鉴的地方，可作为撰写的范例。同时其并非完美，尚存在一些可改进之处。
特将其作为典型案例详细分析如下。
一、案　 　 情
该发明专利名称为“丹灯通脑片剂及其制备工艺”，申请日为２０１０年６月

３日，授权公告号为ＣＮ１０１８２９１９０Ｂ，授权公告日为２０１１年８月２４日，专利权
人为王保明。
１ 背景技术
现有丹灯通脑制剂的有效成分为中药的水或醇提取物，极易吸潮造成颗粒

变软、结块黏结，严重影响产品质量、使用和储藏时间很短。将丹灯通脑制剂
制备成片剂并通过包衣保护处理有一定帮助，但长时间放置也会出现变色或裂
缝。因此需要确定合适的辅料提高制剂的抗吸湿作用。
２ 发明内容
根据制备片剂需加入的辅料的量确定提取物粉末与辅料的适宜用量约为

５∶ ３，筛选了乳糖酶、淀粉、糖粉、糊精、微晶纤维素及磷酸氢钙，发现单一
赋形剂制备得到的颗粒吸湿性能都较强。而将淀粉和微晶纤维素按适合比例混
合使用时，其抗吸湿性效果出现了预料不到的提高，进一步筛选淀粉和微晶纤
维素的重量比分别为１ ∶ ４、１ ∶ ２、１ ∶ １、２ ∶ １、４ ∶ １，结果表明重量比组成为
１∶ ２ ～ １∶ １时制备的颗粒吸湿性有预料不到的明显改善。进而做了实施例１ ～ ４
和比较例１ ～ ６，验证了该特定赋形剂显著提高了丹灯通脑片剂抗吸湿能力，
明显提高制剂稳定性。
３ 授权的权利要求
１ 一种丹灯通脑片，其将原料药物丹参５５５ｇ、灯盏细辛５５５ｇ、川芎

５５５ｇ、葛根８３５ｇ提取得到的干浸膏粉制备成片剂，其特征在于：加入干浸膏
粉中制备片剂的赋形剂为淀粉４０ ～ ６０ｇ和微晶纤维素６０ ～ ８０ｇ的组合；所述干
浸膏粉的制备方法为：取原料药，川芎、葛根加水煎煮三次，每次加８倍量
水，第一次１小时，第二、三次０ ５小时，滤过，合并滤液，滤液浓缩成５０ ～
６０℃相对密度为１ ０８ ～ １ １４的清膏，加２ ８倍量乙醇，搅匀，加热至６０℃，
静置２４小时，滤过，滤液减压回收乙醇，浓缩成５０ ～ ６０℃相对密度为１ ２５ ～
１ ３０的稠膏，８５℃以下真空干燥成干膏；丹参加８５

!

乙醇浸渍三次，每次加６
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倍量８５
!

乙醇，第一次浸渍４８小时，第二、三次分别浸渍２４小时，滤过，滤
液减压回收乙醇，浓缩成５０ ～ ６０℃相对密度为１ ２２ ～ １ ２８的稠膏，８５℃以下
真空干燥成干膏；灯盏细辛加７５

!

乙醇浸渍三次，每次加１２倍量７５
!

乙醇，
第一次浸渍４８小时，第二、三次分别浸渍２４小时，滤过，滤液减压回收乙醇
至５０ ～ ６０℃相对密度为０ ９６ ～ １ ０２的浓缩液，放冷，滤过，滤液用２０

!

硫酸
溶液调节ｐＨ值至２，静置４８小时，滤取黄绿色沉淀物，用水洗涤至ｐＨ值为
５ ～ ６，８５℃以下烘干，与上述干膏混合，粉碎。

权利要求２ ～ ４略。

二、无效宣告请求及决定
１ 第一次无效宣告请求
２０１２年４月２６日，云南施普瑞生物工程有限公司对本专利提出无效宣告

请求，请求全部权利要求无效，其中提供的证据包括：
（１）国家食品药品监督管理局于２００９年３月２３日对杭州前进药业有限公

司的丹灯通脑片药品注册批件及其质量标准（内部资料），记载了与该专利优
选相同的技术方案；以及杭州前进药业有限公司的丹灯通脑片的包装及销售证
明。以证明其使用公开，公众可买到该专利相同方法制备的产品，并通过说明
书、理化分析获知成分，权利要求没有新颖性。

（２）丹灯通脑胶囊、片剂等剂型的现有技术；记载了该专利中丹灯通脑
干浸膏粉的制备方法；而淀粉和微晶纤维素属于常规赋形剂，其用量通过常规
技术手段即可确定，权利要求没有创造性。

经审理，专利复审委员会于２０１２年１２月２５日发出审查决定，维持专利
权有效。
２ 第二次无效宣告请求
２０１３年５月２９日，云南施普瑞生物工程有限公司再次对本专利提出无效

宣告请求，请求全部权利要求无效，其中提供的证据包括：丹灯通脑胶囊、片
剂等剂型的现有技术；其他中药浸膏选择具体赋形剂改善吸湿性的现有技术，
其中提及比例１∶ １的淀粉和微晶纤维素组合。因此本领域技术人员有动机使用
淀粉和微晶纤维素用于丹灯通脑片的改善吸湿性，权利要求没有创造性。

经审理，专利复审委员会于２０１３年１２月１０日发出审查决定，维持专利
权有效。
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三、本案涉及的几种证据及认定
１ 使用公开的证据
《专利审查指南２０１０》中规定，由于使用而导致技术方案的公开，或者导

致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。如果使用
公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结
构和功能，也仍然属于使用公开。

在本案中，专利复审委员会经核实认定乙公司提供的销售证明尚无法证明
丹灯通脑片在本专利的申请日前已经生产或公开销售。同时指出，使用者在使
用药品时一般只能获得产品说明书，并不能获得药品质量标准。对于一种中药
复方制剂，原料药的生化成分本身就相当复杂，多种原料药经过特定的制备工
艺后，其所含有的成分组成更加复杂，通过现有的理化分析技术几乎不可能根
据最终的产品来确定其原料、辅料的组成及其重量配比，以及制备产品的工艺
等技术内容，因此产品的生产和销售行为并不能使得产品的上述技术信息为公
众所知，难以构成使用公开。
２ 仅披露专利文件背景技术的证据
乙公司在第一次无效请求时提供的证据包括记载了该专利中药干浸膏制备

方法的丹灯通脑胶囊、片剂等剂型的现有技术，认为该专利中淀粉和微晶纤维
素是常用辅料，用量通过常规技术手段即可确定，没有创造性。

在该专利的说明书中明确记载其“中药干浸膏的制备方法与现有技术方
法即与已经公开的丹灯通脑胶囊中公开的制法相同”，而其解决的技术问题是
选择具体辅料以解决中药提取物浸膏具有的强烈吸湿性。根据该专利说明书记
载的实验效果，淀粉和微晶纤维素在权利要求限定范围内的组合显著降低了吸
湿性。云南施普瑞生物工程有限公司提出的证据仅披露了该专利的背景技术，
并不涉及所要解决的技术问题和技术启示。故专利复审委员会认为上述证据与
公知常识的结合非显而易见，不能破坏创造性。
３ 技术问题、技术效果互不一致的证据
云南施普瑞生物工程有限公司在第二次无效宣告请求时提供的证据包括其

他５份中药浸膏选择赋形剂改善吸湿性的现有技术，其中有：①风湿灵胶囊
剂，表明吸湿程度是乳糖＜微晶纤维素＜淀粉与微晶纤维素的混合物＜淀粉，
将淀粉与微晶纤维素按１∶ １比例混合加入，外观变化不大、成本降低，但无法
制粒而采用混合辅料加药粉混匀直接装胶囊。②长乐颗粒剂，最佳处方为浸膏
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粉∶ 可溶性淀粉∶ 微晶纤维素的配比为２∶ １ ５∶ １ ５。③沏其日甘颗粒剂，主药
与辅料配比为１ ６∶ １ ４，玉米淀粉和微晶纤维素比例１∶ １吸湿性和流动性均有
所提高。④返魂草微丸，使用微晶纤维素和淀粉为混粉（３∶ １）制备出的微丸
圆整度好，收率高。⑤ＳＮ －中药颗粒剂，按１∶ ０ ６∶ ０ ９的比例取浸膏、微晶纤
维素、淀粉制粒。云南施普瑞生物工程有限公司以此证明“微晶纤维素和淀粉
混合辅料有助于改善中药浸膏制剂抗湿性”已经成为本领域公知常识的一部分，
只需有限次的实验即可得到本专利权利要求的技术方案，故不具备创造性。

然而，虽然上述证据都提及淀粉和微晶纤维素混合辅料，其中证据① ～③
的比例为１∶ １，但专利复审委员会认为上述证据不存在将该特征应用于丹灯通
脑制剂的技术启示，原因在于：（１）上述证据都是用一些辅料结合特定中药
逐一进行试验研究，无法直接套用已知辅料，证明了适合于某种中药浸膏的辅
料不一定能适合于另一种浸膏。（２）针对不同的中药浸膏，配用不同辅料后
表现出来的吸湿性不尽相同。（３）不同的中药浸膏使用混合辅料的原因各异，
即解决的技术问题不尽相同。（４）上述剂型有胶囊剂、颗粒剂、微丸，均与
该专利的片剂不同，其中证据①因无法制粒而直接装入胶囊。因此本领域技术
人员不清楚上述证据中记载的辅料与丹灯通脑浸膏粉配伍后的成型性、可压
性、崩解性如何，是否适合制备成片剂；该专利的丹灯通脑浸膏在结合特定赋
形剂、特定剂型后所达到的吸湿性大幅下降不在本领域技术人员的预期之内，
属于预料不到的技术效果。

由此可见，这种解决技术问题、技术效果互不一致的证据不仅不能给出技
术启示以破坏专利的创造性，反而证明该专利改进非显而易见、效果不可预
知，利于专利权人。
四、该专利申请文件撰写的可取之处
１ 充分检索，客观撰写背景技术
优秀的专利申请文件始于对现有技术的把握和说明书背景技术的撰写。要

想使专利申请文件授权几率增加、权利稳定，应当充分检索，在了解现有技术
基础上对发明点客观定位，在背景技术中将申请的创新之处与现有技术合理区
分，突出现有技术中存在的技术问题和改进的现实意义、实质特点。同时可以
确定整个申请文件布局构思，引领审查员正确理解发明实质。

前期检索和背景技术的撰写往往被忽视，导致常见的缺陷有：
（１）“自大”：申请人不经检索自认为提出的技术方案是开拓性发明，并
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以此来布局撰写申请文件，而事实上只是对现有技术有些许改进。当审查员质
疑创造性时，由于对真正的改进点认识不足，原申请文件没有记载其贡献的技
术效果，导致创造性难以认可。

（２）“保守”：发明的技术方案中不同技术手段能够解决现有技术中多个
技术问题，可以按层层递进式撰写范围不同的权利要求获得保护，但由于对现
有技术了解不足，将其优选的整体技术方案作为主要独立权利要求（主权项）
撰写，缩小了保护范围。

（３）“侥幸”：申请的技术方案之前已发表论文公开，申请时只对具体参
数细化，本应在背景技术中提及其发表论文，并作为改进发明在申请文件中详
细记载参数的筛选过程。但申请人心存侥幸，不仅对发表的论文只字不提，也
没记载参数筛选过程及效果，往往因缺乏创造性而无法授权。

在该专利中，说明书背景技术明确指出：（１）现有技术状况：丹灯通脑制
剂剂型有胶囊、软胶囊和片剂。（２）存在的技术问题：丹灯通脑制剂浸膏容易
吸潮。虽然制成片剂包衣保护对解决技术问题有一定帮助，而现有技术存在丹灯
通脑包衣片剂，申请人将该技术手段归于背景技术。当无效宣告请求人提供的证
据仅涉及丹灯通脑片剂时，相当于只提供了该专利中未经改进的背景技术，在没
有揭示存在的技术问题及其技术启示时，更凸显了该专利的创造性。
２ 发明内容合理布局，体现创造性劳动
如果发明不是开拓性的，而是组合发明、选择发明、要素变更发明等，均

是在现有技术基础上进行一定的改进，获得这种改进的主要过程及产生的优异
效果需要在说明书的发明内容中重点介绍，这是体现创造性及概括权利要求的
重要依据。申请人在陈述创造性时常常提到其技术方案是历经多次失败、反复
实验而得的最优结果，但如果在原申请文件中没有丝毫记载，事后陈述上述理
由是很难被认可的。此外，说明书中要有足够的包含效果的实施例，这不仅是
对权利要求的有力支撑，也是后续修改权利要求、提供对比实验的重要依据，
其细节特征很有可能成为区别技术特征给专利申请带来授权希望。

在该专利中，说明书记载了如下筛选过程及效果：
（１）用乳糖、淀粉、糖粉、糊精、微晶纤维素、碳酸氢钙与浸膏粉逐一

配伍测定吸湿性，结果显示吸湿率分别为１０ ４
!

、１０ １
!

、１１ ２
!

、９ ８５
!

、
１０ ５

!

、１０ ６
!

，吸湿性都较强，没有显著性差异。
（２）采用１∶ ４ ～ ４ ∶ １的淀粉和微晶纤维素组合物与浸膏粉配伍测定吸湿

性，结果显示使用淀粉：微晶纤维素的比例在１∶ ２和１∶ １的混合赋形剂时，吸
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湿百分率为４ ２１
!

和４ ０５
!

，显著降低。
（３）将乳糖、糖粉、糊精、碳酸氢钙、淀粉、微晶纤维素单一赋形剂以

及１∶ ２、１∶ １的淀粉和微晶纤维素的混合赋形剂分别与浸膏粉配伍制成素片，
单一赋形剂的片剂吸湿百分率分别为３ ６５

!

、３ ３８
!

、３ ２７
!

、３ ７１
!

、
３ ４０

!

、３ ４６
!

，多有黏性，明显变软；采用淀粉和微晶纤维素的吸湿百分率
为１ １４

!

和１ １０
!

，无明显粘性。进一步证明可以显著改善素片的吸湿性。
（４）具体实施例：采用淀粉５０ｇ和微晶纤维素７０ｇ的混合赋形剂、淀粉

４０ｇ和微晶纤维素８０ｇ的混合赋形剂、淀粉６０ｇ和微晶纤维素６０ｇ的混合赋形
剂分别与浸膏粉配伍制备了实施例２ ～ ４的薄膜衣片，用淀粉、微晶纤维素、
乳糖、糖粉、糊精、碳酸氢钙单一赋形剂分别与浸膏粉配伍制备了比较例１ ～
６的薄膜衣片，在放置１２个月后实施例２ ～ ４的样品外观无显著变化，而比较
例１ ～ ６的样品在放置６个月后薄膜衣颜色即明显改变，１２个月后薄膜衣有破
损或小裂缝，表明显著提高制剂本身稳定性。

可见该专利说明书中通过颗粒、素片、薄膜衣片三次实验均获得了相同的
结果，证明其混合赋形剂对提高丹灯通脑片稳定性是确实可行的。而云南施普瑞
生物工程有限公司提出的证据也恰恰反证了这种特定选择的效果是不可预知的。
３ 适当用制备方法限定产品权利要求，避免使用公开
专利权人在申请日前可能知道其优选技术方案在一年多前就已经获得了药

监局的批文并生产销售，可能构成使用公开；从而限定了权利要求１产品的原
料、辅料重量及特定的制备工艺。由于本专利不是结构清晰的机械产品或组成简
单的组合物，其原料药的生化成分本身复杂，经过特定的制备工艺后成分组成就
更加复杂，即使公众在申请日之前得到也难以通过理化分析从产品还原其技术方
案，因此适当的制备方法对产品限定可有效地避免技术方案被使用公开。
五、该专利申请文件撰写的可改进之处
１ 权利要求应该有层次
构建有层次、多角度的权利要求保护范围能够最大限度维护专利权人的权

益，还可能为授权确权程序和无效宣告程序留下修改余地，为未来侵权认定、
举证责任分配等提供便利。主权项保护范围的概括不宜过于保守，其限定应是
最为上位，以后作出的修改都是在其基础上一步步缩小的过程。如果撰写时将
主权项的范围限定得小于实际可授权的最大范围，在后续修改过程中则难以再
扩大保护范围。因此在提交申请文件时先设置好有层次的各级权利要求，而在
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答复修改过程中逐步找到既保障授权又保留最大保护范围之间的平衡点。
在本案中，权利要求１既限定了原辅料的具体重量，又限定了具体制备方

法，还限定剂型为片剂，实际保护范围非常小。一旦出现侵权，举证、判定将
十分困难，丧失了实际保护意义。从说明书中可知干浸膏粉与赋形剂按重量比
为５∶ ３、赋形剂为淀粉和微晶纤维素为１∶ ２ ～ １∶ １是技术的关键，只要按该比
例配合即可产生相似效果，故无须限定原辅料具体重量。现有技术制备的丹灯
通脑干浸膏没有太大差异，故无须限定干浸膏制备方法，只需满足干浸膏粉与
赋形剂的重量比即可。同时说明书记载胶囊剂、片剂都存在吸湿问题，而该辅
料对于颗粒、素片、薄膜衣片均获得了相同的结果，可见其也可以用于其他固
体制剂，无须限定为片剂。至于上述限定可以在从属权利要求中逐层体现，避
免使用公开的方法限定也要适度，适当概括即可。
２ 说明书撰写出现笔误
在本案中，云南施普瑞生物工程有限公司提出说明书实施例１ ～ ４产品中，

原料与赋形剂的配比与权利要求１ ～ ４中原料与赋形剂的配比相差１０倍，因此
权利要求概括不符合《专利法》第２６条第４款的规定。专利复审委员会认定：
该专利说明书记载了每１０００片丹灯通脑片加入淀粉４０ ～ ６０ｇ，微晶纤维素６０ ～
８０ｇ作为赋形剂，在制备１００片的素片时，淀粉和微晶纤维素赋形剂的量相应
的下调１０倍，总量为１２ｇ。而本专利实施例１ ～ ４在压制１００片时仅赋形剂的
总量已超过１２０ｇ，与本领域技术人员的常识不符，可认定明显属于撰写中的
笔误，不会导致权利要求得不到说明书的支持。

由于该专利说明书记载翔实，前后可以自圆其说，笔误尚未影响专利权稳
定。而很多撰写笔误可能会对权利要求保护范围产生实质损害，导致技术方案
模糊、矛盾，甚至说明书公开不充分、无法挽回而断送授权前景。因此撰写完
申请文件在递交前一定要仔细检查，消除笔误等低级错误。
六、结束语
以上是笔者从一专利历经两次无效宣告考验而能维持专利权稳定为例分析

无效宣告请求可能用到的几类证据，以及专利申请文件如何撰写起到未雨绸
缪、积极防范的应对作用。虽然没有面面俱到、全面论述撰写的重要性，但本
案反映出的几个方面也是颇具代表性的。希望能给申请人和专利代理人以启示
和帮助，重视专利申请文件的规范撰写，下足工夫，将可能的隐患最大限度地
消灭于申请提交之前。
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从侵权判定中的禁止反悔原则看
专利申请文件撰写和
审查程序答复
朱　 凌　 李　 翔 （等同第一作者）

【摘　 要】
本文通过一件最高人民法院的案例对《最高人民法院关于审理

侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中有关禁止反悔原
则的规定进行了解读，在此基础上提出了目前专利申请文件的撰写、
专利审查过程中的修改和答复可能导致禁止反悔原则适用的情形，并
给出了专利申请人、专利权人针对不同情形的操作建议。
【关键词】

侵权诉讼　 禁止反悔原则　 专利审查

一、禁止反悔原则的基本概念和发展
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第６条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对
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权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利
权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这一原则在
侵权判定司法实践中被称为“禁止反悔原则”。

禁止反悔（ｅｓｔｏｐｐｅｌ），直译为被阻。作为一种衡平法规则，在英美法中，
禁止反悔未形成一个完整的体系，而尚未提炼为一般化规则。但是，禁止反悔
适用于各法律门类的司法实践，既有公法上的禁止反悔，也有私法中的禁止反
悔。本文主要探讨专利法中禁止反悔原则的适用情形，及其对申请文件撰写和
审查程序答复以及对申请文件修改等方面产生的影响。

根据上述最高人民法院的司法解释，从本意上说，禁止反悔原则可以解释
为专利授权或者无效宣告程序中，专利申请人或专利权人通过对权利要求、说
明书的修改或者以意见陈述的方式，对权利要求的保护范围进行了限缩或者部
分放弃，从而在侵犯专利权诉讼中，在确定是否构成等同侵权时，禁止专利申
请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。也就是说，专利申
请人在专利审查过程中，为了满足《专利法》授予专利权的要求，针对专利
申请文件所作的修改，应当视为申请人放弃的内容，而不得在获得授权后的专
利侵权诉讼中作为认定专利侵权的理由。

诚实信用原则作为民法基本原则之一，是禁止反悔原则的法理基础。禁止
反悔原则作为一种衡平法原则，其实际上是民法中诚实信用原则在诉讼中的延
伸，要求民事主体信守承诺，不得损害善意第三人对其的合理信赖或正当期待，
以衡平权利自由行使所可能带来的失衡；在诉讼中禁止反悔，意在防止一方当事
人以及诉讼参与人之间出现前后相互矛盾的诉讼行为，从而损害对方当事人的利
益。在专利审查实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快
速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入
专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的稳定性，维护社会公众的信赖利
益，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。

大多数的情况下，禁止反悔原则作为被控侵权人对专利权人进行的限制或
抗辩，从而防止被诉侵权的标的落入涉案专利的范围内，该原则可视为是对侵
权判定中等同原则的一种限制。
二、案例分析
２００７年，优他公司起诉至四川省成都市中级人民法院（一审法院），称其

所有的名称为“藏药独一味软胶囊制剂及其制备方法”的发明专利的专利权，
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被万高公司使用该专利方法制造、销售的产品侵犯。
涉案专利授权文本的权利要求１保护一种独一味的软胶囊制剂，其中包含

４项并列技术方案，其中涉及方法Ｉ的方案概括为：
一种独一味的软胶囊制剂，其特征在于：
Ａ：该软胶囊由如下重量份的原料药组成：独一味提取物２０ ～ ３０重量份，

植物油２５ ～ ３６重量份，助悬剂１ ～ ５重量份；
Ｂ：其中的独一味提取物是由下述方法提取得到的：
Ｂ１、取独一味药材，粉碎成最粗粉；
Ｂ２、加水煎煮二次，第一次加１０ ～ ３０倍量的水，煎煮１ ～ ２小时，第二次

加：１０ ～ ２０倍量水，煎煮０ ５ ～ １ ５小时；
Ｂ３、合并药液，滤过，滤液浓缩成稠膏；
Ｂ４、减压干燥，粉碎成细粉，过２００目筛，备用。
侵权诉讼一审期间，万高公司等作为请求人曾对涉案专利提出了无效宣告

请求，经专利复审委员会及北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的
行政诉讼审理，北京市高级人民法院作出的（２００８）高行终字第６９７号、第
６９８号终审判决，均维持了涉案专利发明专利权有效。

侵权诉讼一审法院向国家食品药品监督管理局调取了药品批准文号“国
药准字Ｚ２００５０２２１”药品注册批件的ＹＢＺ０８２４２００５标准（试行），载明被诉产
品的对应技术特征换算为：独一味提取物２０ １５ ～ ２０ ３重量份，玉米油
２９ ０５ ～ ２９ ２５重量份，蜂蜡１ ２１ ～ １ ２２重量份；ｂ 其中的独一味提取物是由
下述方法提取得到的：ｂ１ 取独一味药材１０００ｇ，粉碎；ｂ２ 加１０倍量水煎煮
３次，

!

次１小时；ｂ３ 合并煎液，滤过，滤液浓缩成相对密度为１ ３的清膏；
ｂ４ 在８０℃以下干燥，研成细粉备用。

侵权诉讼一审判决认为：被诉侵权产品的特征ｂｌ、ｂ２、ｂ３、ｂ４与涉案专
利权利要求１限定的特征Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４分别构成等同特征；根据北京市高
级人民法院关于维持专利权有效的终审判决，专利权人在授权和无效宣告程序
中没有对这些工艺条件的技术特征重新作出限缩性的修改或陈述，因此，本案
不适用禁止反悔原则。万高公司侵犯了优他公司的专利权，应承担停止侵权的
民事责任。

万高公司不服该判决，向四川省高级人民法院（二审法院）提起上诉。
二审判决认为：在涉案专利审查过程中，优他公司根据审查意见通知书对
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原权利要求进行了限缩性修改，
"

加了对独一味提取物提取方法的限定，应视
为放弃了仅包含药品剂型、组成和配比特征的技术方案。被诉侵权产品的技术
方案并不在优他公司在专利授权和无效程序中所放弃的技术方案范围内，故一
审判决将被诉侵权产品的提取方法特征与该专利相应特征进行等同对比与禁止
反悔原则并无冲突。最终认定被诉侵权产品的技术方案落入了该专利的保护范
围内并构成侵权。

万高公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院在（２０１０）民提字第１５８号民事判决书中指出：优他公司在

该专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述强调现有技术中并没有公开该发
明所述独一味提取物的四种制备方法，由此得到的该发明中所述的独一味提取
物与现有技术如《中华人民共和国药典》（２０００年版，一部）中的独一味提
取物并不等同。还在该专利说明书强调，煎煮２次与煎煮３次相比，可以降低
生产成本；将独一味提取物粉碎成过２００目筛的细粉，制成的软胶囊内容物混
悬体系最稳定。在此基础上，国家知识产权局专利复审委员会作出第１１００５号
无效宣告请求审查决定维持专利权有效。因此，根据《最高人民法院关于审
理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第１７条的规定，并参照《最高人
民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第６条的规
定，“煎煮２次”与“煎煮３次”“粉碎成细粉，过２００目筛”与“研成细粉”
均不构成等同特征，后者均没有落入该专利权利要求１的保护范围。基于上述
理由，最高人民法院判决被诉侵权产品没有落入该专利权的保护范围，撤销
一、二审判决。

本案入选２０１１年最高人民法院发布的２０１０年知识产权案件年度报告。本
案最终判决诠释了被诉侵权产品中的相关技术特征与涉案专利中的对应技术特
征是否构成等同的判断原则，明确了专利权人在授权确权程序中的意见陈述可
导致禁止反悔原则的适用。
　 　 三、禁止反悔原则对专利申请文件撰写和审查程序答复及修改
的影响
　 　 专利授权确权阶段，禁止反悔原则虽然较少提及，但是由于授权确权是后
续侵权判定的基础，因此无论是专利申请文件的撰写，还是审查过程中对申请
文件的主动修改、对审查意见通知书的答复以及对申请文件进行的修改等因
素，都可能会对侵权诉讼阶段禁止反悔原则的适用造成影响。
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由此，笔者从以下几个方面阐明对专利申请文件撰写以及审查过程的意见
陈述和对申请文件的修改的一些思考。
１ 专利申请文件撰写
根据专利侵权判定中的禁止反悔原则，在专利申请和专利侵权审判过程

中，专利权人对权利要求的解释应该一致。专利权人不能够为了获得专利，在
专利申请过程中对权利要求作出狭义的或者较窄的解释；而在以后的专利侵权
诉讼过程中，为了使权利要求能够覆盖被控侵权物，又对权利要求作出广义
的、较宽的解释。为了防止专利权人不适当地扩大专利权保护范围，需要参考
申请文件记载的内容。

笔者认为，在撰写申请文件时，申请人就应当注意对权利要求中出现的术
语、概念、数值范围等内容在说明书中进行清楚完整的记载和描述，同时要注
意这些内容在权利要求和说明书中的一致性。为了减少由于审查过程中对权利
要求的修改在侵权判定阶段所导致的禁止反悔原则适用的情形，申请人还应当
尽可能在说明书中描述更多具体的、独立的具体实施方式。

从某种意义上说，从专利申请文件递交的那一刻，申请人就应当对此内容
负责。某些情况下，在随后审查过程中，如果申请人对权利要求的内容进行了
修改，则可能产生导致禁止反悔原则适用的情形（后文详细说明）。然而，如
果审查过程中并不存在对申请文件的修改，那么，对权利要求中出现的与说明
书描述不一致和存在不同解释的内容，可以使用另一项原则———捐献规则
（ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ － ｄｅｄｉｃａｔｉｏｎ ｒｕｌｅ）进行判断，即在专利侵权判定中，如果被控侵权
产品的技术方案在涉案专利的说明书中已经公开，但并没有落入权利要求的字
面保护范围，则专利权人不得主张其构成等同侵权，专利权人在说明书中公开
却没有请求保护的那个技术方案被认为捐献给了公众。捐献规则的确立，有利
于维护权利要求的公示作用，平衡专利权人与社会公众的利益关系。与禁止反
悔原则一样，引入捐献规则将增强权利要求的公示作用。
２ 审查过程的意见陈述
专利侵权判定过程中，当事人还会查阅补正书、通知书和意见陈述书等文

件以及申请人在办理申请过程中向国家知识产权局提交的材料，以表明审批过
程中申请人的意图和国家知识产权局的见解。对于在专利申请过程中已经承
诺、认可或放弃的内容，专利权人在以后的专利侵权诉讼中不能反悔。

有学者认为当申请人仅在补正书和意见陈述书中对权利要求的范围进行了
限制，而未体现在对申请文件进行的修改上，这种解释方式不构成禁止反悔适
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用的情形。但大部分法官还是认为无论采用修改的方式，还是在意见陈述书中
进行陈述和解释的方式，客观上都对专利权的保护范围进行了限制，都构成禁
止反悔适用的情形。目前专利实质审查过程中，对申请文件进行陈述和解释的
方式，也是针对审查意见通知书的有效答复手段，因此其对权利要求中术
语———尤其是某些不清楚术语的解释，应当视其为与对权利要求进行修改相同
的法律意义。

在授权确权阶段针对创造性所作陈述可导致禁止反悔原则的适用情形中，
本文第二部分引用的（２０１０）民提字第１５８号民事判决书正代表了最高人民法
院的观点：专利权人在该专利授权和无效宣告程序中关于创造性的意见作出了
意见陈述，在此基础上，该专利获得授权并在无效宣告请求程序中维持专利权
有效。因此，专利权人就不应当在侵权判定过程中再将已经被排除和放弃的特
征再纳入权利要求的保护范围中。

另外，最高人民法院作出的（２００９）民申字第２３９号行政裁定书中也认
为：专利权人由于在无效宣告请求程序中为了表明其专利具备创造性，明确表
示其专利与现有技术专利不同，在此基础上维持专利权有效。而被控侵权产品
恰与现有技术专利完全相同，根据禁止反悔原则，专利权人不能以等同为由主
张专利侵权成立。并且最高人民法院审查还认为，不应对人民法院主动适用禁
止反悔原则予以限制，因此，在认定是否构成等同侵权时，即使被控侵权人没
有主张适用禁止反悔原则，人民法院也可以根据业已查明的事实，通过适用禁
止反悔原则对等同范围予以必要的限制，以合理地确定专利权的保护范围。

可以看出，人民法院将意见陈述的内容视为禁止反悔原则适用情形判断的
重要依据。因此，笔者认为，这就要求申请人、专利代理人在答复审查意见时
对意见陈述内容负有较高的法律责任，因此不建议在意见陈述书中对申请文件
的术语、范围作出过窄的定义和解释，也不建议在论述发明相对于现有技术的
创造性时夸大其效果，应当本着实事求是的态度对发明的特征和方案进行
阐释。
３ 对专利申请文件的修改
根据专利法的规定，在专利申请实质审查、复审审查、无效宣告请求审理

的过程中，允许申请人（专利权人）对专利文件进行修改。之所以允许申请
人对其专利申请文件进行修改，是因为专利申请文件的撰写常常会出现用词不
严谨、表述不准确、权利要求的撰写不恰当等缺陷，如果不加修改即授予专利
权，不仅会影响准确地向公众传递专利信息，妨碍公众对授权专利的实施应
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用，还会影响专利权保护范围的大小以及其确定性，给专利权的行使带来困
难。两者都会妨碍专利制度的正常运行，降低专利制度的应有价值。

申请人对专利申请文件所作修改一般可分为以下几种情形：所作修改系主
动为之还是应审查员要求为之；所作修改是针对《专利法》第２２条有关新颖
性、创造性以及实用性的要求，还是针对其他法条（诸如《专利法》第２６条
第３款、第４款，第３３条等）的要求；所作修改对专利权的授予或者维持专
利权有效产生实质性作用，还是未产生实质性作用。尽管有学者对此有不同观
点，但我国司法实践中上述情形在侵权判定中一般未作区分。

例如，为克服权利要求不能得到说明书的支持的缺陷而修改权利要求可导
致禁止反悔原则的适用，最高人民法院在（２００９）民提字第２０号民事判决书
中也明确表达了其观点：从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行的
修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性
钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的。专
利权人在专利授权程序中对权利要求１所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸
钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在
专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述
而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。

笔者认为，无论申请人赞同或不赞同审查员提出的审查意见，都不要急于
修改权利要求，一定要认真解读审查意见，充分理解其内涵。当申请人发现只
有通过修改方可有获得授权的可能性时，则可以通过修改的方式回应审查意
见。原始权利要求和说明书是专利申请文件的根据，所作修改要严格按照原申
请文件记载的内容出发。另外，即使申请人依据审查员作出的错误或者不当的
审查意见作出的修改，虽然司法中没有明确规定，但笔者也认为这种修改仍落
入禁止反悔原则适用的情形，理由是法院通常不会对审查员的决定正确与否作
出猜测和判定。

在本文撰写时，最高人民法院公布了《最高人民法院关于审理侵犯专利
权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（公开征求意见稿），其中第１６
条内容如下：专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中修改权利要求书、
说明书或者陈述意见，被诉侵权人主张上述情形下放弃的技术方案不属于专利
权保护范围，权利人举证证明该修改或者陈述未被审查员采信或者与授权确权
条件无因果关系的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放
弃。这就意味着，最高人民法院意在对修改或者陈述的类型和效力作出区分。
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司法解释最终将如何规定，司法实践将如何应用，新的规定会对专利侵权判定
有怎样的影响，对此我们也将拭目以待。
四、结束语
禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制，禁止反悔原则的确立，有利于维

护权利要求的公示作用，平衡专利权人与社会公众的利益关系。一方面，作为
专利审查员，要做到充分理解发明实质、进行有效检索，这样才能作出结论正
确的审查意见，同时做到评述说理充分，这有助于申请人对审查意见的理解，
避免作出无谓的修改和陈述，从而避免导致侵权诉讼中发生“反悔”的可能
性；另一方面，作为专利申请人、专利代理人，在专利申请文件撰写过程就要
注意权利要求书和说明书内容的一致性，为随后的答复和修改提供可操作的空
间，同时在审查过程中对审查意见的答复和对申请文件的修改也要慎重对待；
最后，我国《民法通则》中规定了民法的基本原则，例如平等、自愿、公平、
诚实信用、公序良俗等，作为专利权人，应当本着上述原则，在侵权诉讼阶段
尽可能不主张将通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方
案纳入专利权保护范围内。即使提出这样的主张，也很可能不受到法律的
保护。
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