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前言

适逢《国家知识产权战略纲要》颁布之时，《专利复审和无效审查决定选编（2005）》出版了。
随着经济全球化和我国国民经济的飞速发展，专利制度在经济活动中的作用和地位越来越突出，国民
的专利意识也在不断增强。
目前，我国专利申请总量超过400万件，每年专利复审与无效宣告请求案件约5000件。
作为专利复审和无效宣告请求案件审查的专属机构，专利复审委员会每年都要作出数以千计的审查决
定。
与之相对应，人民法院每年要作出数百篇司法判决。
每一篇审查决定和判决书都凝聚着审查员和审判人员的心血和智慧，通过审查员和审判人员结合具体
案情的创造性劳动，生硬的法律条文变得鲜活和丰满，形成一笔宝贵的精神财富和公共资源，并不断
有专利代理机构、专利代理人以及审查员希望专利复审委员会能够结集出版专利复审和无效审查决定
，作为学习和工作时的重要参考资料。
除根据法律规定需要保密的外，本选编汇集了专利复审委员会2005年作出的所有审查决定，包括针对
相应审查决定的司法判决，以便读者了解审查决定的法律状态并对照阅读和分析。
本选编按照技术专业领域将分为8卷，共13分册：机械（上、下）、电学（上、下）、通信、医药、化
学、材料（上、下）、光电、外观设计（上、中、下）。
因此，本选编比较全面地反映了专利复审委员会的审查工作和人民法院专利行政案件审理工作取得的
进展。
我们相信，本选编对专利工作者具有一定借鉴和指导作用，也有利于当事人及广大公众对专利复审委
员会的审查工作进行监督。
本选编将为推动专利复审委员会的发展，促进专利代理业务水平的提高，为《国家知识产权战略纲要
》又快又好地实施尽微薄之力。
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内容概要

本书汇集了专利复审委员会2005年作出的54个机械专利复审审查决定和208个机械专利无效审查决定及
相关审查决定和司法判决(根据法律规定需要保密的除外)，比较全面地反映了专利复审委员会的审查
工作和人民法院专利行政案件审理工作取得的进展，有利于当事人及广大公众对专利复审委员会的审
查工作进行监督。
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章节摘录

本申请的权利要求1所请求保护的是活页印刷出版技术在广告业务中的应用方法。
从整体上看，该权利要求1既包含有结构特征又包含有属于智力活动的规则和方法部分的特征。
其与对比文件所公开的内容相比，区别在于活页单元中所记载的内容以及该活页出版物的使用方式不
同，即本申请权利要求1所请求保护的技术方案对上述现有技术作出的贡献在于以下区别技术特征：
“由广告经营者定期或不定期地、连续不断地向广告诉求对象（受众）编辑、印发活页广告夹和相匹
配的活页广告，由广告诉求对象（受众）将收到的活页广告按性质、类别和顺序不断地重新进行组合
装订，淘汰过时的活页广告，补充、换装新的活页广告，如此连续不断地循环进行。
”在上述区别技术特征中，多长时间为定期、多长时间为不定期，都需要由广告经营者（即人）来判
断；选择定期、不定期还是连续不断的方式，也需要由广告经营者根据广告诉求对象的需求来选择（
即人为选择）；而如何进行编辑、印发什么样的内容，更需要借助于广告经营者的思维运动来实现。
同时，如何确定活页广告的性质、如何区分活页广告的类别，需要由广告诉求对象（即人）来分析和
判断；拟按照什么样的顺序进行重新组合装订，也需要由广告诉求对象（即人）来确定；判断哪些活
页广告是过时的，补充、换装哪些新的活页广告，更需要由广告诉求对象（即人）根据其自身的需求
来确定。
这些技术特征要受到人们的识别能力、记忆力以及主观动机等多方面因素的影响，它们都是源于人的
思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，仅仅是指导人们对信息进行思维、识别、判断和记
忆的规则和方法。
因此，这些技术特征属于智力活动的规则和方法。
权利要求1中所包含的技术特征“活页广告夹上设有可开闭的活页连接机构”虽然是一个结构特征，
但是该技术特征已经被对比文件所公开，其并非是对现有技术作出贡献的技术特征。
因此，权利要求l所请求保护的技术方案对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法部分
，本申请权利要求1属于专利法第二十五条规定的不授予专利权的范围。
同样，本申请的权利要求2所包含的结构特征“所述的活页广告在形式上由一页两面的单页活页单元
或经装订、折叠形成的二页以上的多页活页单元构成”已经被对比文件所公开，即该特征不能构成本
申请对现有技术的贡献，而构成本申请对现有技术之贡献的下列技术特征“在内容上由按性质、类别
、顺序排列页码的广告活页单元和按性质、类别、顺序编排的目录活页单元构成”明显属于智力活动
的规则和方法。
因此，本申请权利要求2属于专利法第二十五条规定的不授予专利权的范围。
对于复审请求人在复审请求及意见陈述书中的观点，合议组认为：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，本申请权利要求1和权利要求2所分别请求保护的技术方案并非生产制造
这种活页广告的方法，而是该活页广告的使用方法。
同时，复审请求人亦认可任何发明创造成果在使用过程中都需要人们进行思维、识别、判断和记忆。
鉴于本申请权利要求1和权利要求2中记载了属于智力活动的规则和方法部分的该使用方法的特征，而
且本申请权利要求1和权利要求2所分别请求保护的技术方案对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活
动的规则和方法部分的该使用方法的特征。
因此，包含这样特征的技术方案虽然具有一定的效果，但其不属于专利法所保护的对象。
此外，虽然复审请求人认为发明成果本身不属于智力活动的规则和方法，但是本申请权利要求1和权
利要求2所记载的内容不仅仅是发明成果本身，而且还包括该发明成果的使用方法。
故合议组对复审请求人在复审请求及意见陈述书中的上述主张不予支持。
三、决定复审请求人的复审请求不能成立，维持国家知识产权局专利局实质审查部门针对99112342.5号
发明专利申请于2004年1月9日作出的驳回决定。
复审请求人如对本复审决定不服，可以根据专利法第四十一条的规定，自收到本决定之日起三个月内
向北京市第一中级人民法院起诉。
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编辑推荐

《专利复审和无效审查决定选编(2005):机械(套装上下册)》是由知识产权出版社出版的。
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