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继续类申请延续药物专利生命

郑素韵

　　

    中国的制药公司应该会很高兴知悉美国专利实务中这一经常性的操作：在提交某项申请案

后再提交继续类专利的申请案，以扩大专利保护范围。

　　继续类申请(Continuing Applications) 旨在对先前申请案中已披露但未提出权利要求的

发明内容申请专利保护。宽泛的继续类申请，是美国专利实务所独有的，包括中国申请者在内

的国际专利申请人，大多都对继续类申请并不熟知，因此未充分利用这一途径。事实上，继续

类申请能使发明人抓住在专利申请案中披露但未提交相关权利要求的发明内容。旨在瞄准美国

专利权的中国药企应该考虑充分利用美国专利实务中特有的继续类申请。

　　利用有价值

　　与仅有分案申请的中国专利实务不同，美国专利法允许申请人在提交发明专利申请后提交3种继续类申请，即继续申

请案（continuation application)、分案申请（divisional application) 及部分继续申请案（continuation-in-part

application) 。继续类申请提交的时限是在先前申请案获得专利权或放弃申请前。

　　对继续申请案来说，申请人可以引入一套全新的权利要求。继续申请案需保持与原申请案相同的披露，且并不允许

加入新实质内容事物（new matter)。此外，之后提交的继续申请案须援引原申请案。继续申请案也需与原申请案保持

至少1位相同的发明人，并且至少有1项权利要求与先前的申请案中针对的是同样的发明。

　　分案申请包含与先前申请不同且独立的发明内容。与继续申请一致，分案申请须加入与先前申请案中的最初披露，

申请人不能加入任何新的实质内容事物。从实际角度上说，分案申请的一套权利要求是从先前申请中划分出去的独立发

明。分案申请往往是在审查员提出限制性要求后做出的。与中国专利实务中的分案申请类似，美国专利局申请局若认为

某项申请案含具有可被区分的发明内容，则会提出限制性要求。申请人可对在先前审查中放弃的专利内容提出一项或多

项分案申请案。由此，分案申请也能享有先前申请案的优先权日期。

　　部分继续申请案与先前申请案含有相同的披露，但申请人可在部分继续申请案中加入新实质内容事物（如新的实验

结果，以叠加并扩大专利保护范围）。部分继续申请案的优先权根据各项权利要求逐一计算。对完全由先前申请的披露

所支持的权利要求，其享有先前申请案的优先权日期。如果部分继续申请案的权利要求未能在先前申请案中找到支持的

依据，其优先权日期则为部分继续申请案的提交日。

　　提交好理由

　　美国专利权的有效限是“以最早优先权日所计的20年”。因此，其后提交的继续类申请会与最早提交的母专利申请案

同时到期。然而，申请人可以提出放弃最早的优先权日，而保持次早的优先权日。由此，当申请人面对继续类申请的权

限较短时，可平衡权限和现有技术的考虑做出是否放弃最早优先权日的决定。

　　举个例子。如果先前申请案是在1994年提交的，则继续类申请只要符合提交的期限，就可从1994年起阶段性地提

交，形成关于这一药物发明的专利组合。由于最早的申请案将在2014年到期，对专利组合中靠后的申请案，申请人可选

择次优先的1995年为优先权日期，以将专利期限从2014年延至2015年。但如果1994~1995年间有不利的现有技术文

件，则申请人还应考虑将1994年作为优先权日期。
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件，则申请人还应考虑将1994年作为优先权日期。

　　因此，对在美已有专利申请案的中国药企来说，有多个好理由提交继续类申请。

　　首先，如果专利局准核的权力要求范围过于狭窄，继续类申请可以扩充权利要求范围。其次，在某项申请案被专利

局核准或最终驳回前，提交继续类申请可以在专利局前始终保持一项未决的案子。这一策略可以与监控竞争对手的专利

或技术同时有效使用。未决的专利案可以使申请人依据竞争对手的情况对新提交的权利要求作出调整，以获得竞争中专

利的先手。当然，新的权利要求需要能被先前申请案所支持。

    
    （本文版权归医药经济报所有，未经许可不得翻译或转载。）
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