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审理过程

邢鹏万和大庆市红岗区金星防腐公司 !"金星公司#$ 分别于 !""# 年 $月

%& 日和 ’""& 年 (月 ’) 日对许文庆的发明专利%一种钢管束内外壁防腐方法&

!专利号 *+&&’,$-’"./$向国家知识产权局专利复审委员会!以下简称专利复

审委员会$提出专利无效宣告请求’ 专利复审委员会以权利要求书缺乏说明书

支持为由宣告该专利无效’ 北京市第一中级人民法院一审维持专利无效宣告

决定(二审法院北京高级人民法院作出维持一审判决的决定’ 许文庆向最高人

民法院申请再审’

案件要点

’. 根据听证原则( 在无效程序中专利复审委员会是否应当给予当事人适

当的机会( 邀请当事人就其作出审查决定所依据的具体事实和理由进行解释

和陈述)

%. 当权利要求字面内容与说明书字面内容并非完全相同时( 如何判断权

利要求书是否得到说明书支持)

基本案情

争议专利的权利要求 ’ 为*’. 一种对冷却器+换热器设备钢管束的内外壁进

!
许文庆诉国家知识产权局专利复审委员会等

宣告发明专利权无效决定纠纷提审案

案号0 !%,,-$民三提字第 %号

判决日期*%,,-年 "月 %"日
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行防腐的方法!即为使冷却器"换热器钢管束的内外壁表面先形成磷化层!然后

再进行涂料涂装!其特征在于完成这一过程是采用#!$把冷却器%换热器金属钢

管束"泵"阀组"溶液槽通过胶管和铁管按工艺流程联接形成闭路循环体系&#"$

整个工艺流程中用于处理冷却器%换热器金属钢管束内%外壁表面的各种处理

液#碱液%酸液%磷化液$处于连续而不简#间$断地循环流动状态’

无效请求人刑鹏万和金星公司先后在口头审理前提交请求书和意见陈述

书以及在口审后提交代理词!向专利复审委员会提出了权利要求书缺乏说明书

支持"不符合(专利法)第 #$*%$条的具体理由’ 专利复审委员会未将代理词中

的具体理由转达给许文庆’

专利复审委员会对请求人关于说明书不支持权利要求书的全部具体理由

进行概括!作出宣告该专利无效的第 &’()号无效宣告请求审查决定书’

专利权人许文庆认为!专利复审委员会违反听证原则!在作出对其不利的

决定前未将决定所依据的具体事实+理由全部转达给专利权人评述, 本专利权

利要求实质上也得到了说明书的支持,

一审法院支持专利复审委员会的决定!认为-专利复审委员会在给许文庆

的口头审理通知中!明确了将涉案发明专利是否符合(专利法)第 #**+$条的规

定作为口头审理的内容之一!在口头审理期间!也对该理由进行了辩论,涉案发

明专利的权利要求 , 中记载的技术方案概括得不适当!不完整!不同于说明书

中记载的技术方案!没有以说明书为依据!得不到说明书的支持&权利要求 -%

’%+均没有以说明书为依据!不符合(专利法)第 #**+$条的规定,

二审法院支持一审法院的判决!认为-专利复审委员会在审理过程中按照

规定向无效宣告请求人和被请求人转送了证据材料和意见陈述!在口头审理通

知中注明口头审理的范围包括涉案发明专利权是否符合(专利法)第 #**+$条

的规定!许文庆在对专利复审委员会口头审理的书面答辩意见中也对此进行了

陈述, 许文庆称其不知道%不了解的内容正是涉案发明专利权是否符合(专利

法)第 #**+$条规定的内容!因此!专利复审委员会的第 &’(# 号决定并未使用

!
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许文庆不知道!不了解的内容" 二审法院同意一审法院和专利复审委员会关于

权利要求书缺乏说明书支持的结论"

适用法律

#专利法$%!""#&第 $%%&&条规定’(权利要求书应当以说明书为依据)说明

要求专利保护的范围*"

#审查指南$%!""’&第四部分第一章第 ()& 节规定’(听证原则*应当给予程

序中的当事人进行解释和申述理由的适当机会)尤其是在作出不利于当事人的

决定之前*"

要点分析

!) 关于听证原则

#审查指南$规定的听证原则)就是要给予当事人就具体的事实和理由进行

解释和申述理由的适当机会) 特别是作为作出审查决定所依据的事实和理由)

必须要给予当事人进行解释和申述理由的机会"

请求人所主张的涉案专利不符合#专利法$第 $%%&&条规定的主要理由可

以概括为’权利要求 !区别特征%+&所述的(闭路循环体系*)在说明书中没有描

述)可以是闭路的)也可以是不闭路的+区别特征%,&所述的各种处理液处于(连

续而不间断地循环流动状态*)在说明书中没有描述)处理液的流动并不是连续

而不间断的" 申请再审人许文庆在宣告专利权无效行政程序中所陈述的意见)

也是针对上述无效宣告理由进行的"

但是)专利复审委无效决定书记载了如下无效宣告理由’(,,权利要求 !

记载-各种处理液%碱液!酸液!磷化液&处于连续而不间断地循环流动状态.)说

明工序次序是碱洗!酸洗!磷化)而说明书记载对管束内壁进行防腐处理的方

法)工序次序是酸洗!中和%碱洗&!磷化" 说明书所述对管束内壁进行防腐处理

的方法中有喷砂处理工序)但权利要求 !所述防腐方法没有喷砂工序" 说明书

专利篇! 关于专利性
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中所述对管内壁或管外壁进行的防腐处理方法中!都有烘干程序!但权利要求

!所述对管内外壁进行的防腐方法中!没有烘干程序"# 这部分无效宣告理由实

际上是根据原审第三人邢鹏万在口头审理后向专利复审委员会提交的陈述意

见$代理词%归纳而成的#但专利复审委员会未将该份代理词转送给申请再审人

许文庆#

&审查指南’是国家知识产权局根据专利法及其实施细则制定的行政规章!

其中规定了专利授权和专利无效复审的操作规范!对专利复审委员会具有约束

力# 专利复审委员会在无效程序中!应当给予申请再审人许文庆就这一具体事

实和理由进行解释和申述理由的适当机会!才可以认为遵循了&审查指南’规定

的听证原则!而仅仅以请求人笼统地提出了涉案专利不符合&专利法’第 "#$$%

条规定的无效宣告理由!专利复审委员会在口头审理通知中告知当事人口头审

理的范围包含有涉案专利不符合&专利法’第 "#$$%条规定的内容!就认为给予

了当事人进行解释和申述理由的适当机会!遵循了&审查指南’规定的听证原

则!则难以令人信服# 由于专利复审委员会在作出对申请再审人许文庆不利的

第 !%&"号决定之前! 没有证据证明给予了许文庆就该决定所依据的事实和理

由进行解释和申述理由的适当机会!违反了&审查指南’规定的听证原则#

"’关于权利要求书是否以说明书为依据的问题

根据&审查指南’$!((%%的规定!(权利要求书应当以说明书为依据"是指)

*权利要求应当得到说明书的支持+就是说!每一项权利要求所要求保护的技术

方案应当在说明书中充分公开! 即权利要求的范围不得超过说明书记载的内

容# " 权利要求书不仅应当在表述形式上得到说明书的支持!而且应当在实质

上得到说明书的支持# 判断权利要求书是否以说明书为依据!主要应当考察权

利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案!是否为所属技术领域的

技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得或者概括得出的技术方案!以及

权利要求的范围是否超出说明书记载的内容#

就本案专利来说!其权利要求书共记载了四项权利要求!其中权利要求 !

!
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所要求保护的技术方案为三项技术特征的集合!即"#!$使冷却器%换热器钢管

束的内外壁表面先形成磷化层!然后再进行涂料涂装!即与现有技术共有的特

征&’"(把冷却器%换热器金属钢管束%泵%阀组%溶液槽通过胶管和铁管按工艺

流程联接形成闭路循环体系!即特征)#(&#$(整个工艺流程中用于处理冷却器%

换热器金属钢管束内%外壁表面的各种处理液#碱液%酸液%磷化液(处于连续而

不间断地循环流动状态!即特征#%(*

根据说明书记载!技术特征#!(在说明书第四段中有直接描述* 因此!技术特

征#!(是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得的* 技

术特征##(和#%(在说明书中没有直接描述!但是!根据说明书中公开的内容!所

属技术领域的技术人员是能够从中概括得出的!即"技术特征##(可以从说明书

第 &+’%( 段和附图中概括得出&技术特征)%$可以由说明书第 ( 段描述的内外

壁处理过程概括得出*由此可见!本案发明专利权利要求 !技术特征)!$已在说

明书中直接描述!技术特征)#$和)%$!所属领域技术人员能够从说明书公开的

内容中概括得出!这三个技术特征集合在一起!恰好公开了权利要求 ! 所要求

保护的技术方案!并且没有超出说明书记载的内容*因此!权利要求 !得到了说

明书的支持*权利要求 "%$%&所记载的技术方案!在说明书中也能够概括得出!

也得到了说明书的支持* 在全面考虑了各方当事人对本争议问题的意见后!可

以得出这样的结论"本案专利权利要求得到了说明书的支持!符合,专利法-第

"’)&(条的规定*

判决要点

!) 专利复审委员会在作出对专利权人不利的决定之前!没有给予专利权人就

该决定所依据的事实和理由进行解释和申述理由的机会!违反了听证原则*

") 权利要求字面内容与说明书字面内容虽然不同!但所属领域技术人员能够

从说明书公开的内容概括出权利要求所要求保护的技术方案!并且没有超出说

明书记载的内容!权利要求得到了说明书的支持*

专利篇! 关于专利性
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