


 

 

本期内容 
1. 行业新闻 
 
2. 案例分析 
●主动提交分案申请的好处 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

嘉权成功举办维权诉讼 

专题巡回研讨会 

行业新闻 

2016 年 07 月 | 第 22 期 

嘉权专利商标事务所 
 
广州 | 深圳 | 珠海 | 中山 
佛山 | 顺德 | 江门 | 美国 
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    从 6 月 20 日至 6 月 24 日，我所在广州、深圳、
珠海、中山成功举办了维权诉讼专题巡回研讨会。此次
研讨会由嘉权专利商标事务所主办，广东省知识产权研
究会、广东省知识产权保护协会、珠海市知识产权局、
珠海市知识产权保护协会、中山市知识产权局、华南美
国商会提供支持。 
 
    为帮助企业加强知识产权的海内外布局和风险防
控，研讨会特邀来自中、美、欧知识产权界的权威专家，
围绕“中国专利侵权判定”、“美国专利保护手段”、
“欧洲知识产权诉讼及实施”、“科技政策解读”相关
议题进行探讨。嘉权专利商标事务所欧修平博士、谭英
强律师、张方英主任，德国冠科律师事务所金亦林律师、
施密茨博士以及欧夏梁律师事务所布戈曼律师，分别从
海内外不同视角深度分析问题与对策，为企业家们带来
了一场国际化的知识产权“盛宴”。 
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  嘉权首个涉外知识产权服务平台诞生 

——嘉权专注网正式上线 

 
6 月 21 日，嘉权专注网正式上线。平台上线发

布会于当日下午在广州市华泰宾馆举行。广东省知识

产权局袁有楼副局长、嘉权专利商标事务所喻新学总

经理以及业界专家、企业代表等出席了发布会。 

 

据悉，嘉权专注网（www.jiaquanzz.cn）依托

嘉权丰富的涉外实务经验、资深的专业代理团队和覆

盖全球的服务网络，整合线上线下优势资源，创新

“互联网+知识产权”服务模式，专注涉外商标、涉外外观等全方位服务，致力于成为企业涉外

知识产权的坚强后盾。 

 

三十年的行业经验，让我们更贴近客户需求，更了解中国市场，始终用前瞻性的思维谋划发

展，以国际化的目光放眼未来。嘉权专注网的正式上线，标志着嘉权正朝国际化、现代化、创新

型知识产权服务机构的目标迈进。 

 

 

 
 
 

  嘉权为企业发起贯标培训总动员 
 

2016 年 5 月——6 月，我所为广州、中山、江门三地企业发起贯标培训总动员，联合广州

迪澳生物科技有限公司、广州赛特环保工程有限公司、中山庆琏金属制品有限公司、江门市金羚

排气扇制造有限公司举办知识产权贯标启动培训会，帮助企业建立科学系统的知识产权管理体系，

提升知识产权的创造能力和运用水平。 

 

我所贯标培训专员胡辉先生和贺育武先生针对企业知识产权管理工作的现状详细介绍“贯标”

的重要作用和实施方法，并结合丰富案例对企业员工进行专题培训。会议结束后，企业代表表示

获益良多，希望相关部门今后能举办更多的培训活动，指导和帮助企业进一步强化知识产权创造、

运用、管理和保护，增强自主创新力和市场竞争力。 

 
 

行业新闻 
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  主动提交分案申请的好处 
嘉权专利商标事务所 冯剑明 

 
案例回放 

 

在一件包括多项权利要求的发明专利申请中，审查员在驳回决定中认为

该申请的所有权利要求都不具备创造性，于是申请人在驳回复审请求时将权

利要求进行了合并，最后复审成功，且在复审请求审查决定中表明即使权利

要求不进行合并，独立权利要求 1 也具有创造性，故在对复审决定后继续审

查的通知书答复时，申请人希望将权利要求恢复为拆开状态，但是按照审查

指南的规定，复审请求审查决定分为下列三种类型：（1）复审请求不成立，

维持驳回决定。（2）复审请求成立，撤销驳回决定。（3）专利申请文件经复

审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳

回决定。复审请求审查决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，所以

原审查部门应当以修改文本为基础进行继续审查。如果专利权人又将权利要

求恢复为拆开状态，明显不符合审查的原则。 

 

法律依据 

 

《中华人民共和国专利法实施细则》 

 

第 42 条：一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，

申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行

政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，

不能提出分案申请。 

 

分案的申请不得改变原申请的类别。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

冯剑明  

专利代理人 

冯剑明先生是专利代理

部经理，曾获得“2012 年全

国优秀专利代理人”、“2013

年度一星专利代理人”、 

“2014 年度二星专利代理

人”以及“2015 年度三星专

利代理人”的称号。其擅长机

械领域的专利代理、专利预警

分析、无效及侵权诉讼，更成

功代理了多项专利无效宣告

及专利侵权案件，有效地维护

了委托人的合法权益。由于其

熟悉专利申请、代理流程工

作，具丰富的工作经验和技术

背景，故常因知识全面、注重

细节的优点而深得客户好评。 
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嘉权视角 

 

基于上述情况，建议采取主动提交分案申请来进行补救，根据分案申请的规定，在一件专利申请未

结案之前，申请人可以基于该专利申请提出一件或多件分案申请。我们将复审成功的案件按正常

继续审查，另基于原申请提出一个分案申请，以合并前的独立权利要求提交，只要删除用于合并

的从属权利要求，使得原申请与分案申请的权利要求的技术特征不完全相同，保护范围不同，从

而符合分案申请的要求并使得两个专利同时存在，申请人便可在分案申请中争辩其具有专利性的

详细理由。主动提交分案申请的好处在于：申请人既可尽快获得权利，以保护其产品，还可争取

尽可能大的保护范围。 
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