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专利合作条约(PCT)
工作组


第八届会议
2015年5月26日至29日，日内瓦



澄清有关援引加入遗漏部分的程序

国际局编拟的文件




概　述
1. 应工作组在其第七届会议上的请求，国际局继续与感兴趣的局非正式讨论如何解决各受理局和指定/选定局对有关援引加入遗漏部分的实施细则有明显不同解释的问题。本文件概述了这些讨论的结果，包括2015年2月4至6日在东京举行的国际单位会议第二十二届会议的讨论结果。
背　景
1. 工作组在其第六和第七届会议上，讨论了如何解决各受理局和指定/选定局对细则4.18、20.5和20.6有关援引加入遗漏部分的规定有明显不同解释的问题(见文件PCT/WG/6/20和PCT/WG/7/19)。这造成主管局在以下情况下采取不同的做法，即国际申请在国际申请日包含必要(但错误提交)的完整的一项或多项权利要求项目以及/或者必要(但错误提交)的完整说明书项目(见条约第11条(1)(iii)(d)和(e))，但申请人却要求将优先权申请中包含的所有权利要求和/或所有说明书作为“遗漏部分”援引加入，以便(在后面的阶段)将国际申请中错误提交的权利要求和/或说明书项目全部替换为最初包含在优先权申请中提交的相应“正确”项目。
1. 工作组第六和第七届会议期间的讨论结果以及对国际局所发调查问卷(国际局为预备第七届会议的讨论，就援引加入遗漏部分的问题向所有成员国发送了调查问卷(日期为2014年3月10日的通函C.PCT 1407))的答复显示，各成员国在此问题上没有达成共识。
1. 若干主管局认为上述细则的规定不支持这种做法。这些主管局认为，根据定义，权利要求项目或说明书项目的“遗漏部分”是指遗漏了项目的某一部分，但提交了项目的其他部分。因此，援引加入“遗漏部分”要求通过援引方式加入的权利要求或说明书项目的“遗漏部分”确实使得在国际申请日包含在国际申请中(不完整)的项目变得“完整”，而不是全部替换项目。这种做法会给国际检索单位带来很大难处，因为它所面对的是实际上有两套权利要求和两份说明书的国际申请(“是否应对两者都进行检索？是否应以发明缺乏单一性为由提出异议？”)，或是如果在单位已经开始进行国际检索，甚至已经作出国际检索报告的情况下加入的要求被准许，则单位需要进行二次检索，却无法为它的工作向申请人收取二次检索费。
1. 其他主管局认为可以允许这种做法。否则将造成这样的情况，即如果申请人提交的国际申请未包含任何权利要求和/或说明书，则允许申请人以援引加入遗漏项目的方式将这些项目纳入国际申请，而如果申请人试图在所提交的国际申请中包含上述项目，却提交了错误的权利要求和/或错误的说明书，则不允许申请人通过提交正确的项目来改正错误。因此，第二种情况中的申请人由于试图提交完整的国际申请(虽然提交了错误的权利要求和/或说明书项目)反而受到不公平待遇。这些主管局还提到，工作组在第一届会议上(见文件PCT/WG/1/16第126和127段)议定，这种做法确实是被允许的(“工作组注意到这样的情况，即国际申请在国际申请日包含必要的一项或多项权利要求项目和说明书项目(见第11条(1)(iii)(d)和(e))，根据细则4.18和20.6(a)，优先权申请中所包含的权利要求或说明书不能作为遗漏项目援引加入。但看起来在这种情况下，根据上述细则将优先权申请中所包含的部分或全部说明书或部分或全部权利要求作为遗漏部分援引加入是可能的。”)，并且对《受理局指南》作出了相应的修改，以对以下问题进行澄清，即如果援引加入造成出现一套重复的说明书、权利要求或附图，则援引加入的这套按顺序置于最初提交的那套之前。
1. 在工作组第七届会议上，所有发言的代表团均认同有关援引加入遗漏部分的法律规定需要澄清，但就如何澄清表达了不同观点。第七届会议的讨论结果是，工作组请求国际局继续就援引加入遗漏部分的问题与感兴趣的局展开讨论，并就此向工作组下届会议提交一份文件。
备选方案
1. 自第七届会议后，应工作组的请求，国际局一直在与感兴趣的局，特别是欧洲专利局和美国专利商标局，就可能的解决方案展开讨论。但在这些非正式讨论后，对如何以最好方式解决目前如上文第4和第5段所述的问题，似乎依然存在观点分歧。
1. 现在，作为可能的下一步工作，似乎有两种备选方案：
(a)	备选方案A：维持现状，即，将上文第2段所述的援引加入请求的“命运”交由各受理局的(不同)做法惯例决定；或者
(b)	备选方案B：修订《PCT实施细则》，要求所有受理局仅在考虑国际阶段时，才允许上文第2段所述的援引加入。
1. 备选方案B实质上是文件PCT/WG/7/19第16段所列的折中解决方案。尽管这个折中方案在工作组第七届会议上获得的支持很少，但由于没有更令人看好的其他选择，这似乎是至少出于国际阶段考虑、解决该问题唯一可行的方案。
1. 成员国在此情况下需要回答的基本问题将是：如果申请人出现了失误(此为：提交了错误的说明书和/或错误的权利要求)，导致必须放弃所提交的申请——可能在优先权期届满后的某个时间必须放弃，并由此可能导致权利完全丧失：如果依照至少某些PCT缔约国的国家法，有纠正该错误的救济可用(此为：某些指定局依照所适用的国内法，出于国家阶段程序的考虑，允许这种援引加入的做法存在)，PCT是否应为申请人提供进入国家阶段的“通道/桥梁”(此为：仅在考虑国际阶段的前提下，允许援引加入遗漏的说明书和/或权利要求；并确保开展的国际检索考虑了援引加入的事宜，以使依照所适用的国内法认可这种加入做法的指定局受益)？
1. 如果成员国无法就该问题的答案形成一致意见，或者成员国一致同意答案为“否”，那么备选方案A(“维持现状”)将是下一步唯一的选择。
1. [bookmark: _GoBack]如果出现另一种情况，成员国一致同意该问题的答案为“是”，那么成员国可能会考虑修订《实施细则》，作出以下规定：
(a)	要求受理局允许将整个说明书和/或整套权利要求作为《实施细则》第20条的“遗漏部分”加入；
(b)	如果在加入时，国际检索单位已经开始编写国际检索报告，则为国际检索单位收取额外检索费提供法律依据；
(c)	作出澄清，即如果指定局的国内法不允许这种加入的做法，该局在受理国家阶段的申请时，可视为没有加入。
国际单位会议第二十二届会议的讨论
1. 2015年2月4至6日在东京举行的国际单位会议第二十二届会议，讨论了援引加入遗漏部分的问题和上文第8段所列下一步可能的两种备选方案。会议的“主席总结”对所作讨论概述如下(见文件PCT/MIA/22/22第87至91段，转录于文件PCT/WG/8/2的附件中)：
“87.	讨论依据文件PCT/MIA/22/14 Rev.和14 Add.进行。
“88.	若干单位支持作为选项B载于文件PCT/MIA/22/14并在文件PCT/MIA/22/14 Add.中进一步完善的拟议折中解决方案，即对PCT条例进行修订，要求受理局只允许国际阶段的援引加入。这将为申请人提供一个进入那些根据其国内法在申请人错误地提交了一组不正确的权利要求或不正确的说明书的情况下允许援引加入的指定局国家阶段的‘桥梁’。如果就选项B取得协商一致，在此提供了若干有关起草草案的建议。
“89.	一个单位强烈反对拟议的折中解决方案，表示将整组权利要求或整个附图作为遗漏部分援引加入不仅反映在现行条例的精神和目标中，也反映在它的表述中。该折中解决方案无法使来自其主管局作为受理局和指定局都已经允许援引加入的成员国的申请人获益，只会使来自其主管局未作出上述规定的成员国的申请人获益。它建议增加一个选项C，即对条例进行修订，以澄清受理局和指定局都应允许援引加入。
“90.	会议认识到，各单位关于将整组权利要求或整个说明书作为遗漏部分援引加入这一问题的观点和实践各异的根源之一可能是在专利法条约(PLT)和PCT中对(PLT中的)援引申请和(PCT中的)加入遗漏要素和部分所采取的方法不同。
“91.	各单位一致认为，由于未就该问题取得共识，并且受理局和指定局目前不同的实践由此将继续存在下去，因此重要的是提高申请人对于这些不同实践以及在PCT程序国际阶段和国家阶段可能对申请所产生影响的意识。在这方面，各单位还同意对受理局指南进行审查，以澄清受理局的不同实践。”
1. 鉴于持续存在的强烈意见分歧，国际局认为，考虑到实际受影响的申请案数量，继续努力寻求完全一致的解决方案过于费力。因此，建议目前阶段不采取进一步行动来统一现有的不同做法。相反，建议国际局与成员国共同修改《受理局指南》，澄清受理局现有的不同做法。进一步建议国际局与成员国合作，提高申请人对各局不同做法以及PCT国际和国家阶段申请可能出现的后果的认识。
请工作组对本文件中所载的问题提出评论意见。
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