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在美国联邦巡回上诉法院（下称 CAFC）最近的一项判决中，诠释了专利所有人在扩

大型再颁申请（broadening reissue application）中能够寻求或可以达到的限度。在这种背

景下，In re Float’N’Grill LLC 一案 1也提醒了从业者，在原始专利申请中以多个实施例公

开发明的变型的重要性，以及以其他方式确保申请不会被解释为公开或仅限于一个实施例

的重要性。 

发明人提交了一项“用于支撑烧烤架的浮动装置”的美国专利申请。唯一的独立权利

要求集中于本发明唯一公开的实施例的具体结构细节，并包括以下限定： 

- “多个磁铁，该多个磁铁被设置在所述右烧烤架支架和所述左烧烤架支架各自的所

述上支架的所述中间区段内”；并且 

- “其中，便携式户外烧烤架的扁平底侧可拆卸地固定在所述多个磁铁上，并可拆卸

地紧密设置在所述右烧烤架支架和所述左烧烤架支架各自的所述上支架顶部”。  

该专利申请一次性审查通过后获得授权，没有实质性的干预意见，也没有对权利要求

做进一步的修改。 

在被授权后法定允许的两年期限内，专利权人提出了再颁申请，以争取更广的权利要

求范围。新撰写的三项独立权利要求比原授权的权利要求 1 更为宽泛，并采取了不同的方

法来避开或消去“多个磁铁……”这一限制性限定。尤其是，新的权利要求要么根本没有

要求保护任何类型的磁性附接，要么只要求保护一个单独的磁铁，要么只在权利要求的前

序部分限定一种“适于磁性附接到烧烤架上的浮子”。 

审查导致最终驳回。在驳回决定中，根据《美国专利法》第 251 条（即针对再颁申请

的“原始专利”要求），所有未决的新权利要求均被驳回。在基于第 251 条的驳回意见中，

审查员指出： 

- 原始专利公开了“用于支撑烧烤架的浮动装置的单一实施例”，其使用了“多个磁

铁”，并没有公开“多个磁铁”是本发明的“可选特征”；并且 
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- “磁铁是本发明的关键要素，因为磁铁独自负责实现浮动装置和烧烤架之间的安全

和稳定的附接”。 

针对以上意见，专利权人向美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（下称 PTAB 或

委员会）提起上诉，但委员会维持了审查员根据第 251 条提出的驳回意见。专利权人就委

员会的决定向 CAFC 提起上诉。 

针对这一上诉，CAFC 维持了 PTAB 的决定，指出“有争议的再颁权利要求无法覆盖

第 251 条所要求的‘原始专利所公开的发明’”。在做出判决时，该法院依据的是在先判

例，这些判例主要涉及被视为“必要”而非“可选”的发明特征。 

美国最高法院对 U.S. Industrial Chemicals 案 2的判决被解释为提供了“满足‘原始专

利’要求普遍接受的法律标准”。在该案中，原说明书指出，在特定化学反应中加水可以

提高效率，已授权的权利要求也包含了这一特征。但在再颁申请中，专利权人试图获得范

围扩大的权利要求，其中省略了加水这一特征。最高法院在其判决中认为该特征是“一个

未被指定为可操作的或可取的、而是被描述为整个操作不可或缺的一部分的步骤”，并得

出结论认为该特征是“原始专利中必要的”。因此，申请再颁的权利要求被视为无效，因

其所要求保护的发明与最初公开的发明已经不同。 

类似地，在 Forum US Inc.案 3中，CAFC 裁决，一种“工作场所机械加工器具”的权

利要求需要“由主体部件支撑的多个芯轴”，因为所有公开的实施例都包括多个芯轴。因

此，专利权人试图从权利要求中删除“多个芯轴”的扩大型再颁申请被认定为违反了第

251 条中“同一发明”的要求，因为“说明书或附图中没有一处披露芯轴是本发明的可选

特征”。 

与此相反，在 In re Peters 案 4中，原始专利要求保护一种显示装置，该装置的壁由支

撑元件隔开，每个支撑元件都有一个具备锥形截面的金属尖端。再颁申请中的权利要求省

略了金属尖端的锥形并且被驳回。专利上诉与干预委员会（PTAB 的前身）维持了驳回决

定，但在上诉中 CAFC推翻了该驳回决定。特别是该法院指出，原始说明书中没有任何内

容暗示锥形“对于本发明的操作或可专利性是必要或关键的”。因此，委员会不恰当地将

权利要求局限于特定的实施例，或者不恰当地要求公开具有区别性的尖端形状才能批准扩
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大型再颁权利要求通过——尽管在 CAFC看来，整份公开内容已经合理地向本领域技术人

员传达了一个信息，那就是“发明人在提交申请时，手中已经掌握范围更广的发明了”。 

在本案中，CAFC 同意 PTAB 的观点，即原始专利中要求的“多个磁铁”是“本发明

必要的组成部分”，是“用于执行将烧烤架可拆卸地、安全地固定在浮动装置上这一必要

任务的唯一公开的结构”。在指出这一点时，他们评论道，说明书中没有任何替代性紧固

件的披露或暗示，而且“所披露的一个紧固件与任何可能被考虑到的替代性紧固件都不

同”。法院将再颁权利要求中多个磁铁的省略类比为在 U.S. Industrial Chemicals 案中对添

加水的省略，以及在Forum US Inc.案中，多个芯轴的省略。专利权人的一个关键论点是，

“多个磁铁”代表了一种非必要的实施例，类似于 Peters 案中的锥形金属尖端。但 CAFC

不同意这一观点。除此之外，该法院指出，即使在申请中没有明确说明“多个磁铁”的关

键性，该特征也可以被视为是必要的。特别是，CAFC 解释道，如果一件发明专门由后来

在再颁权利要求中省略的限定所描述，并且如果对这些限定与原始发明的功能性和公开内

容的关系分析，揭示了其必要和关键的性质，那么这些限定就可以被认为是关键或必要的。

CAFC 指出，正正相反，Peters 案中被省略的锥形限定并没有经描述的功能性作用，其配

置充其量只是表面上的。 

总之，Float'N'Grill 案提供了一个警示案例，说明如果原始专利说明书没有充分包含

多个替代实施例，甚至没有任何明确指向替代实施例的内容时，在扩大型再颁申请中可能

会發生什么遭遇。这也产生了一个问题，那就是：更早地在原专利申请未决期间尝试提交

扩大型继续申请（broadening continuation application）是否可以获得更好的结果。 

总的来说，本案提醒从业者，在准备申请时与发明人讨论可能的变型实施例，并在说

明书中描述一个或多个变型之余，具体阐释至少一个变型，并不会有什么损失。在此过程

中，如果能在授权时发现扩大权利要求范围的机会，那么在授权公告前提交扩大型继续申

请，很可能比提出扩大型再颁申请（其受到《美国专利法》第 251 条中严苛的“同一发明”

要求的限制）更有效，也更容易通过审查而获得授权。 

 


