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内容概要

　　本书共9章，分别从不授权主题、说明书充分公开的判断、权利要求的解读、权利要求得到说明
书支持的判断、新颖性的判断、创造性的判断、专利文件修改的审查、证据的审查以及其他方面，选
取了60个典型案例，对材料领域专利复审、无效案件的典型特点和法律适用进行了评析。
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章节摘录

版权页：   《专利法实施细则》第21条第2款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新
型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。
” 《审查指南2006》第二部分第二章第3.1.2节规定，必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其
技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技
术中所述的其他技术方案。
 判断某一技术特征是否为必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内
容，不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。
 有观点认为，《专利法实施细则》第21条第2款规定权利要求必须记载解决技术问题的必要技术特征
，能够使专利权利要求的保护范围与其说明书所公开的技术方案相适应，这一观点体现了该条款与《
专利法》第26条第4款关于权利要求书应当以说明书为依据的规定存在竞合。
还有观点认为，《专利法实施细则》第21条第2款规定权利要求必须记载解决技术问题的必要技术特征
，能够使得专利权利要求限定的技术方案完整，从而确保其保护范围清楚，这一观点体现了该条款与
《专利法实施细则》第20条第l款关于权利要求书应当清楚的规定存在竞合。
 《专利法实施细则》第21条第2款是一件专利申请要获得授权的实质性条件。
上述两种观点均表明，《专利法实施细则》第21条第2款影响着专利权利要求的保护范围，使得权利要
求必须包括解决其技术问题的必要技术特征。
换言之，所有解决其技术问题不可缺少的技术特征均必须记载在独立权利要求中。
由于独立权要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽，因此，可以说，《专利法实施细则
》第21条第2款对一件专利申请中保护范围最宽权利要求的范围进行了限制。
 判断一项权利要求是否缺少必要技术特征，通常首先要确定发明要解决的技术问题，然后基于该技术
问题判断某一技术特征是否为必要技术特征，以及该必要技术特征是否记载在权利要求中。
 “发明要解决的技术问题”可以是：（1）说明书中明确记载的技术问题。
（2）通过阅读说明书能够直接确定的技术问题。
例如，虽然说明书中没有写明“本发明要解决的技术问题是⋯⋯”，但是，从申请人在背景技术部分
提到的现有技术存在的缺陷，可以判断出发明所要解决的技术问题是克服该现有技术存在的缺陷。
（3）根据说明书记载的技术效果或技术方案能够确定的技术问题。
尤其要注意，当说明书记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题时，应当如何考虑，后面
将结合案例具体阐述。
 在判断技术特征是否为必要技术特征时，应当以本领域技术人员为主体，从所要解决的技术问题出发
，并考虑说明书描述的整体内容，看哪些技术特征是解决其技术问题所必需而又不是现有技术中已知
的，这些技术特征为独立权利要求的必要技术特征。
由于所要解决的技术问题通常是说明书背景技术中所述现有技术中存在的问题，而专利说明书背景技
术中所述现有技术不能解决该技术问题，因此，包含必要技术特征的上述技术方案与背景技术中所述
现有技术也就区分开来。
 判断必要技术特征是否记载在权利要求中，重点在于理解“记载”的含义。
该“记载”应当既包含明确记载，又包含隐含记载。
如果本领域的技术人员根据独立权利要求记载的内容可以确定其必然包含了某一技术特征，则该技术
特征已经隐含记载在权利要求中；进一步，若该技术特征为独立权利要求的必要技术特征，则应当认
为该独立权利要求并不缺少该必要技术特征。
无效宣告程序是应请求人请求而启动的由平等民事主体参加的准司法程序，应该主要适用民事诉讼程
序中的有关制度。
例如，《审查指南2006》中对于无效宣告请求人的主体资格就规定了请求人不具备民事诉讼主体资格
的其无效宣告请求不予受理，因此在确定无效宣告请求人主体资格时，要依《民事诉讼法》中有关诉
讼主体资格的相应规定来判断。
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编辑推荐

《材料领域复审和无效典型案例评析》适用于专利审查员、专利代理人、司法人员及专利研究人员。
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