
法院仍应遵从 USPTO 审查员的意见吗？ 

 

一贯地，对专利侵权诉讼的一种抗辩是该专利因未遵守美国专利法（美国法

典第 35 编）的一项或多项规定而无效。最常提出的抗辩包括缺乏新颖性、创造

性以及违反书面描述或可实施性要求。在专利申请的审查过程中，美国专利商标

局（“USPTO”）审查员需要做出许多决定和选择，并作出许多举措，最终授予美

国专利。这些选择和意见中的大多数（如果不是全部）都涉及在专利法中支持被

控侵权人的专利无效抗辩的相同条款。 

美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）最近修订了一项之前发布的意见，删除

了对以下观点的所有引用，即对涉案专利进行审查并批准授权的 USPTO 审查员

的特定选择和意见应受到就专利有效性问题进行审理的地区法院的一定程度的

遵从。这是否标志着审查员遵从概念的普遍衰退？ 

在 2022 年 1 月的 2 票对 1 票的分歧判决中，CAFC 由三名法官组成的合议

庭推翻了地区法院以权利要求不清楚明确为由而认定两项专利的权利要求无效

的裁决 1。构成无效挑战基础的有关权利要求限定由 USPTO 审查员在审查申请

期间添加到权利要求中，目的是使该权利要求符合授权的条件。在该 2022 年 1

月的意见中，该法院表示：“PTO 审查员的意见有权作为官方机构意见而得到适

当的遵从，因为审查员被认为在相关技术以及可专利性的法定要求方面经验丰富：

‘我们推测当审查员选择修改权利要求以将申请置于授权条件下时，他不会将不

明确的项目引入权利要求 2。’” 

巡回法官 Dyk 不认同该判决，称“专利审查员引入了不明确的语言这一事实

并不能免除权利要求应符合美国专利法第 112 条的要求。”他继续解释说，“确定

性的检验在于权利要求是否‘以合理的确定性向本领域技术人员告知了发明的范

围’……，而不在于权利要求的语言是否由专利审查员添加或者是否对于审查员

而言不具有不确定性。”看到巡回法官 Dyk 的意见后，Autodesk（专利挑战者）

请求就审查员遵从的问题进行重新审理。具体来说，提出的问题是：在确定基于

权利要求不明确的无效抗辩时，是否应该遵从专利审查员的意见或陈述？ 

2022 年 10 月 17 日，由相同的三名法官组成的合议庭发表修改意见，得出
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相同结论，即地区法院以权利要求不明确为由宣告该权利要求无效是错误的，但

该法院从意见中删除了上述关于审查员遵从的引用语句 3。 

CAFC 的上述撤回是否标志着审查员遵从这一普遍概念的终结？不太可能。

根据现行法律规定和以前的法院裁决，一定程度的审查员遵从是不可避免的。首

先，美国专利法第 282 条明确规定“专利应被推定有效”。几十年来，法院将此解

释为其意味着 USPTO 的可专利性决定受到极大遵从，因为挑战者必须在法庭诉

讼中通过明确和令人信服的证据才能证明专利无效。 

这一法条背后的基本原理是，政府机构（USPTO）已认定被授权专利的权利

要求具有可专利性。USPTO 审查员被认为具有审查专利申请、应用相关法律和

法规要求以及决定 USPTO 是否应就这些申请授予专利的专业知识。CAFC 此前

曾表示，有效性推定“部分基于假定已完成其工作的专利审查员的专业知识 4”。

因此，挑战者必须承担很高的举证责任才能使 USPTO 审查员授予的专利无效。 

然而，CAFC 对其 Nature Simiulation 意见的修改可能表明该法院不愿意或至

少对进一步扩大审查员尊重的概念持犹豫态度。另一方面，由两位法官给出的多

数意见可能只是认为没有必要依赖任何审查员遵从的概念，因此将其从意见中删

除。尽管如此，存在其他的 CAFC 判决，其中该法院在诉讼背景下考虑专利有效

性时拒绝遵从审查员在审查期间采取或未采取的行为。例如，该法院曾驳回了一

位专利权人提出的论点，即在审理侵权诉讼时应遵从审查员对声明的考虑，除非

挑战者提出新的证据。法院的理由是“最高法院或本法院的任何判决都没有表明，

在地区法院侵权诉讼中克服 PTO 的认定结果存在额外的负担 5。” 
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