包含"产品特征"的方法权利要求的创造性判断
 　　国家知识产权局专利复审委员会于2009年3月13日作出的第16560号复审请求审查决定涉及申请号为02807692.3、名称为“包括含至少一水溶性嵌段和一疏水嵌段的嵌段共聚物的水力压裂液”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为2002年2月14日，优先权日为2001年2月20日，进入中国国家阶段的日期为2003年9月29日，公开日为2004年5月26日，申请人为罗狄亚化学公司。
　　申请人于进入中国国家阶段日提交的申请文件包括：利要求第1-31项，说明书第1－27页和说明书摘要。其中的独立权利要求1、31的内容为：

　　“1、水力压裂液组合物，包括：
　　a）含水液体，和
　　b）包括至少一种水溶性性质且含有疏水单元的嵌段和至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物，它在所述含水液体中形成了粘弹凝胶。
　　31、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将如权利要求1所定义的压裂液注入到所述钻井中的步骤。”

　　经实质审查，国家知识产权局实质审查部门于2005年6月3日发出第一次审查意见通知书，指出权利要求1－30相对于对比文件1（US6111025A）不具备创造性，权利要求31相对于对比文件2（US5551516A）不具备创造性。
　　针对第一次审查意见通知书，申请人于2005年10月18日陈述了意见，提交了权利要求书、说明书第1、3、12页和说明书摘要的替换页。新提交的权利要求书包括30项权利要求，其中的独立权利要求1、30的内容为：
　　“1、水力压裂液组合物，包括：
　　a）含水液体，和
　　b）至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。
　　30、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将如权利要求1所定义的压裂液注入到所述钻井中的步骤。”

　　国家知识产权局实质审查部门于2006年12月1日发出第二次审查意见通知书，指出申请人在所修改的权利要求中，仅对原独立权利要求1进行了文字表达上的修改，而未对其进行任何实质性修改，对原独立权利要求31未进行任何修改，仍坚持权利要求1－29相对于对比文件1（US6111025A）不具备创造性，权利要求30相对于对比文件2（US5551516A）不具备创造性。
　　针对第二次审查意见通知书，申请人于2007年2月16日陈述了意见，提交了权利要求书的替换页，其中只是对权利要求24、26和29的引用关系进行了修改。
　　国家知识产权局实质审查部门于2007年6月8日驳回了本申请，理由是：权利要求30所要求保护的技术方案相对于对比文件2（ US5551516A）不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。驳回决定所针对的文本为：2007年2月16日所提交的权利要求第1-30项，2005年10月18日所提交的说明书第1、3、12页和说明书摘要，进入中国国家阶段时提交的说明书第2、4-11、13-27页。驳回决定认为：权利要求30所述方法的步骤已完全被对比文件2公开，只是用权利要求1所述的压裂液代替了原来的压裂液，这一替换并没有带来任何预料不到的技术效果，本发明相对于对比文件2具有多个优点并不是因为采用了本申请的权利要求30所限定的产生裂缝的方法而产生的，权利要求30相对于对比文件2不具备创造性。
　　申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2007年9月24日向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，复审请求人认为：驳回决定仅涉及独立权利要求30的创造性问题，实质审查阶段的审查员已经默认权利要求1－29具备新颖性、创造性，权利要求30的方法权利要求中使用了权利要求1所述的压裂液组合物，在本申请权利要求1所述的压裂液组合物具备新颖性和创造性的前提下，权利要求30也必然具备新颖性和创造性；本申请的申请日之前，没有任何现有技术教导或暗示本申请权利要求1的压裂液组合物能够用于钻井的压裂，因而现有技术中没有任何动机将本申请权利要求1的压裂液组合物用于对比文件2的方法，本申请的权利要求30相对于对比文件2具备创造性。复审请求人提出复审请求时提交了新的权利要求书，其中将权利要求2－30中的“压裂组合物”修改为“压裂液组合物”，以与权利要求1的主题名称相适应，修改后的独立权利要求1、30为：
　　“1、水力压裂液组合物，包括：
　　a）含水液体，和
　　b）至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物，其特征在于所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。
　　30、产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，包括将权利要求1的压裂液组合物注入到所述钻井中的步骤。”

　　经形式审查合格，专利复审委员会于2007年10月30日依法受理了该复审请求，并向原审查部门发出前置审查通知书。原审查部门在前置审查意见书中仍坚持驳回决定中的意见，坚持原驳回决定。专利复审委员会依法成立合议组，对本案进行审理。
　　在上述程序的基础上，专利复审委员会本案合议组作出第16560号复审请求审查决定，撤销国家知识产权局于2007年6月8日对本申请作出的驳回决定。具体理由如下：
　　对比文件2（US5551516A）公开了一种产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法，其中公开了把压裂液注入到钻井中的技术特征，但对比文件2上述方法中所用的压裂液不同于权利要求30中所使用的压裂液组合物，即权利要求30与对比文件2相比存在下述区别技术特征：采用了包括含水液体和至少一种在所述含水液体中形成了粘弹凝胶的聚合物的水力压裂液组合物，所述聚合物包括至少一种水溶性性质的嵌段和包括至少一种主要疏水性质的嵌段的嵌段共聚物。由于上述区别技术特征的存在，使得权利要求30所限定的方法能够通过用更少的添加剂的嵌段共聚物提供更耐高温、更强粘度的凝胶。合议组认为，确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有技术特征均应当予以考虑，本申请的权利要求30所限定的产生环绕钻井的深入地下岩层的裂缝的方法中用权利要求1所限定的水力压裂液组合物对该权利要求进行了限定，虽然权利要求30所限定方法的实施所带来的技术效果是由于采用了上述水力压裂液组合物而导致的，但由于上述水力压裂液组合物对该权利要求的保护范围具有限定作用，因此，在将权利要求30所限定的技术方案与对比文件2进行对比时，不能忽略上述水力压裂液组合物对权利要求30的限定作用。因此，合议组认为，对比文件2尚不足以否定权利要求30的创造性。
　　案例评析
　　方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述，对于使用上述类型技术特征进行限定的方法权利要求的创造性判断，审查实践中做法比较统一，但对于涉及产品的使用方法、加工方法、处理方法的权利要求中出现的物质或设备特征对该权利要求创造性判断的影响，审查实践中却存在着一些困惑。本案中独立权利要求30就属于一种涉及产品的使用方法的方法权利要求，本案中对于独立权利要求30的创造性判断，其焦点就在于如何看待权利要求30中所引用的“权利要求1的压裂液组合物”这一产品特征对于该方法权利要求的限定作用。
　　笔者认为，方法权利要求可以使用涉及工艺、物质以及设备的方法特征来进行限定，确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有技术特征均应当予以考虑，方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的保护范围同样具有限定作用，在进行创造性判断时，不能忽略方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的限定作用，如果方法权利要求中所涉及的产品是一种新产品并具有创造性，则该方法权利要求也就具备新颖性和创造性。本案中，由于独立权利要求30所限定的方法中包含使用“权利要求1所述的压裂液组合物”这一技术特征，因此，在对权利要求30进行创造性评判时，在未对独立权利要求1所限定的压裂液组合物进行新颖性、创造性评述的前提下，不能仅评价权利要求30中的方法步骤特征，而忽略其所包含的“权利要求1所述的压裂液组合物”这一产品特征。而且，从社会公众与专利权人利益平衡的角度来看，当产品权利要求得到授权时，专利权人即得到对该专利产品的垄断权利，任何以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为均需得到专利权人的许可，即使不授予包括该产品特征的方法权利要求以专利权，社会公众也不能未经许可而实施包括该产品特征的方法，因而，在授予产品权利要求专利权的前提下，同时授予包括该产品特征的权利要求以专利权并不会构成对社会公众权益的侵害。(知识产权报　路剑锋)
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