2012专利实务
第一题  无效实务题

甲公司拥有一项实用新型专利，名称为“一种冷藏箱”，申请号为201020123456.7.

某请求人针对该专利于2012年10月16日向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告该专利权全部无效，提交的证据为对比文件1至3.
甲公司委托某专利代理机构办理无效宣告程序中的有关事务，委托权限包括代为修改权利要求书，该专利代理机构接受委托后指派应试者作为代理人，要求应试者：

1、具体分析和说明无效宣告请求书中的各项无效宣告理由是否成立。

认为无效宣告理由成立的，可以简要作答，认为无效宣告理由不成立的，详细说明事实和依据，认为可以通过修改权利要求使得相应理由不成立的，提出修改建议并简要说明理由。

2、撰写提交给专利复审委员会的修改后的权利要求书。

答：

针对无效宣告请求书的分析和说明：

1、关于权利要求1不具备新颖性的无效宣告理由

相对于我方专利而言，对比文件1属于申请在先、公开在后的专利文献，能够用来评述我方专利权利要求的新颖性。

由于我方权利要求1的全部技术特征已经被对比文件1公开，并且两者技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同，不符合《专利法》关于权利要求新颖性的规定，因此对方提出的该无效宣告理由成立。

2、关于权利要求2不具备新颖性的无效宣告理由

首先，我方专利权利要求2中的“拉链”是对比文件1中“连接体”的下位概念，由此权利要求2的技术方案与对比文件1实质上不同，其次，新颖性的评述适用单独对比的原则，不能将对比文件1公开的技术方案与公知常识相结合来评述权利要求的新颖性。因此，权利要求2不具备新颖性的无效宣告理由不成立。
3、关于权利要求3不具备创造性的无效宣告理由

对比文件2和3的公开日均早于我方专利的申请日，构成了现有技术，能够用来评述我方专利权利要求的创造性。

我方专利的权利要求3相对于对比文件2的区别技术特征为“在所述盖体（2）上设有能盖住所述拉链（7）的挡片（8）”。
权利要求3中的“挡片”结构能够盖住拉链，从而使得权利要求3的技术方案能够解决由于拉链闭合处存在箱本体内、外空气的对流，缩短了冷藏箱的冷藏时间的技术问题，起到了阻止空气对流、延长冷藏时间的作用，而对比文件2中的“挡片”所具有的结构仅是人们用手握住挡片即可，用于解决盖体难于开启的技术问题，其作用在于当需要打开盖体时，人们手握挡片、已将盖体向上提起。可见，权利要求3与对比文件3中的“挡片”结构、解决的技术问题和所起做作用均不同，因此权利要求3中的上述区别技术特征未被对比文件3公开，对比文件3也未给出在盖体上设置能盖住拉链的挡片以解决技术问题的技术启示。
此外，我方专利中在盖体上设有能盖住拉链的挡片，减少了箱本体内、外空气的对流，延长箱内物品的冷藏时间，具有有益的技术效果。

因此，我方专利的权利要求3具有实质性特点和进步，符合《专利法》第二十二条第三款规定，对方提出的无效宣告理由不成立。
4、关于权利要求4不具备创造性的无效宣告理由
1）由于我方专利的申请日早于对比文件1的公开日，因此对比文件1不能构成现有技术，不能用于评述我方专利权利要求的创造性。所以，对方提出的权利要求4相对于对比文件1和2不具备创造性的无效宣告理由不成立。

2）我方专利权利要求4与对比文件2相比的区别在于，权利要求4保护一种“冷藏箱”，以及“箱本体（1）的容纳空间内固设有若干个装有蓄冷剂的密封的蓄冷剂包（6）”。而对比文件3公开了上述区别技术特征，所起作用也相同，亦即对比文件3给出了与对比文件2相结合以得到权利要求4技术方案的技术启示。因此，对方提出的权利要求4相对于对比文件2和3不具备创造性的无效宣告理由成立。

5、关于权利要求3不符合《专利法》第二十六条第四款规定的无效宣告理由
我方专利权利要求3的附加技术特征对“拉链”作出了进一步限定，但并未限定拉链的设置位置及其与其他部件的连接关系，在其引用的权利要求1中也未涉及拉链的技术特征，由此权利要求3缺乏引用基础，保护范围不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款规定，对方提出的该无效宣告理由成立。

6、关于权利要求4不符合《专利法》第二条第三款规定的无效宣告理由

我方专利权利要求4的附件技术特征是“所述保温中间层（4）为泡沫材料”，对比文件2公开了相同内容，由此泡沫材料作为保温层是现有技术，可见权利要求4是将已知材料应用于现有形状、构造的产品上，不属于对材料本身提出的改进，符合《专利法》第二条第三款规定，对方提出的该无效宣告理由不成立。

7、关于如何修改权利要求书

虽然无效宣告要求书中未提及我方专利权利要求2相对于对比文件2结合对比文件3的创造性问题，但是经过对上述无效宣告理由的分析我们注意到：

将权利要求2与对比文件2相比，其区别在于：1）“所述箱本体（1）的容纳空间内因设有若干个装有蓄冷剂的密封的蓄冷剂包（6）”、2）权利要求2保护的是“冷藏箱”，而对比文件2公开的是“冷藏桶”。上述区别特征所解决的技术问题分别是更换冷源及储物容器的形状，来为被冷藏物品降温及储存被冷藏物品，对比文件3公开了上述区别特征1）和2），并且所起作用与其在我方专利权利要求2中所起作用相同。因此对于本领域技术人员来说，对比文件3给出了将上述区别特征用于对比文件2以解决上述技术问题的启示。所以，权利要求相对于对比文件2和3的结合不具备创造性。
由此可见，我方专利权利要求2存在着非常大的被无效的可能，该项权利要求是不稳定的，为了避免日后针对该权利要求而再次启动无效宣告程序所带来的麻烦，建议不将权利要求2作为修改后的独立权利要求。
由于权利要求2中限定了“拉链”的位置及与其它部件的连接关系，权利要求3中的“挡片”未被对比文件2和3公开，因此，可以将权利要求2与权利要求3合并作为新的独立权利要求，既具备新颖性和创造性，也可以克服原权利要求3不符合《专利法》第二十六条第四款规定的缺陷。
此外，引用新修改后的独立权利要求，就可以克服原权利要求4相对于对比文件2和3结合不具备创造性的缺陷。

因此，建议删除授权公告的权利要求1，将授权公告的权利要求2、3合并为新的独立权利要求1，将授权公告的权利要求2、3、4合并为引用新独立权利要求1的从属权利要求2，这样修改后的权利要求既没有超出原说明书和权利要求书的范围，又没有扩大原专利的保护范围，并且符合《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南2010》中关于无效宣告程序中专利文件修改的各项规定。
修改后的权利要求书：

1、一种硬质冷藏箱，包括箱本体（1）和盖体（2），所述箱本体（1）的内部形成一个上部开口的容纳空间，所述盖体（2）设置于所述箱本体（1）的上方，用于打开、关闭所述容纳空间的开口，其特征在于：所述箱本体（1）包括防水外层（3）、保温中间层（4）及防水内层（5），所述箱本体（1）的容纳空间内固设有若干个装有蓄冷剂包（6），所述箱本体（1）和所述盖体（2）的连接处设置有拉链（7），在所述盖体（2）上设有能盖住所述拉链（7）的挡片（8）。
2、如权利要求1所述的硬质冷藏箱，其特征在于：所述保温中间层（4）为泡沫材料。

第二题：

甲公司同时向该专利代理机构提供了技术交底材料，委托其申请发明专利。该专利代理机构接受委托并指派应试者具体办理专利申请事务，要求应试者：
1、撰写发明专利申请的权利要求书

应当根据技术交底材料记载的内容，综合考虑附件1、对比文件1至3所反映的现有技术，撰写能够有效且合理地保护发明创造的权利要求书。

如果认为应当提出一份专利申请，则应撰写独立权利要求和适当数量的从属权利要求；如果认为应当提出多份专利申请，则应当说明不能合案申请的理由，并针对其中的一份专利申请撰写独立权利要求和适当数量的从属权利要求，对于其他专利申请，仅需撰写独立权利要求，如果在一份专利申请中包含两项以上的独立权利要求，则应说明这些独立权利要求能够合案申请的理由。

2、简述所撰写的所有独立权利要求相对于附件1所解决的技术问题及取得的技术效果。

撰写的独立权利要求：

1、一种冷藏桶，由硬质保温材料制成，包括桶本体（1）、盖体（2），桶本体（1）的顶部开口，盖体（2）盖合在桶本体（1）的开口上，在桶本体（1）内设置有冷源，其特征在于：盖体（2）上开有窗口（4），并设有上盖（3），上盖（3）能打开和盖合窗口（4）。
2、如权利要求1所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）能够相对于盖体（2）转动，以打开和盖合窗口（4）。

3、如权利要求2所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）能够相对于盖体（2）水平转动，以打开和盖合窗口（4）。

4、如权利要求3所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）为圆形薄盖，盖合在盖体（2）上，上盖（3）开有口部（5），将上盖（3）相对于盖体（2）水平转动，能够使得口部（5）与窗口（4）彼此完全错开。
5、如权利要求2所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）为薄片状，其外形尺寸能盖住窗口（4），上盖（3）通过转轴与盖体（2）连接。
6、如权利要求5所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）通过设置在盖体（2）上的竖直转轴（6）与盖体（2）连接，上盖（3）能以竖直转轴（6）为轴相对于盖体（2）水平转动。

7、如权利要求5所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）通过设置在盖体（2）上的水平转轴（7）与盖体（2）连接，上盖（3）能以水平转轴（7）为轴相对于盖体（2）向上转动翻开。

8、如权利要求1至7中任一项权利要求所述的冷藏桶，其特征在于：冷源可拆卸地与桶本体（1）连接。
9、如权利要求8所述的冷藏桶，其特征在于：通过粘扣将冷源可拆卸地与桶本体（1）连接。

10、如权利要求8所述的冷藏桶，其特征在于：所述冷源为若干个冰块包或蓄冷剂包。

11、如权利要求9所述的冷藏桶，其特征在于：所述冷源为若干个冰块包或蓄冷剂包。

12、如权利要求1、2、3、5、6、7中任一项权利要求所述的冷藏桶，其特征在于：上盖（3）通过相互配合的粘扣或磁性件紧密盖合在盖体（2）上。
需另案提交申请的独立权利要求：

1、一种冷藏桶，由硬质保温材料制成，包括桶本体（1）、盖体（2），桶本体（1）的顶部开口，盖体（2）盖合在桶本体（1）的开口上，其特征在于：冷源可拆卸地连接在桶本体（1）内。
需要提出两份专利申请的理由：

第一份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征为“盖体（2）上开有窗口（4），上盖（3）能打开和盖合窗口（4），以便在不打开盖体（2）的情况下，就能取出、放入物品”，而第二份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征为“冷源可拆卸地连接在桶本体（1）内”。由此可见，两个独立权利要求对现有技术作出贡献的技术特征既不相同，彼此之间在技术上也不相互关联，因此两个独立权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，彼此之间不具备单一性，因此应当分别作为两份专利申请提出。
独立权利要求相对于附件1解决的技术问题及取得的技术效果：

第一份专利申请的独立权利要求1相对于附加1所解决的技术问题为：当需要取出、放入较小物品时，仅需通过上盖打开盖体上的窗口即可，而无需打开整个盖体。所取得技术效果为：减少了冷藏桶内外空气对流的机会，延长了所保存物品的冷藏时间。

第二份专利申请的独立权利要求1相对于附加1所解决的技术问题为：无需将整个冷藏桶都放入冰箱中就能冷冻蓄冷剂包。取得的技术效果为：节省所占用的冰箱中的空间，方便。
