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未来的决定 G 1/23 将通过尝试澄清复杂产品构成现有技术一部分的可实施性门槛 

来补充 G 1/92 意见 

 

作者：Yann Gloaguen, Ph.D. 

欧洲专利局扩大上诉委员会的未来决定 G 1/23 将阐明在先使用的（复杂）产品要构成现有技术

一部分必须符合的标准，并且特别要阐明复杂产品的组成或内部结构应在多大程度上可由技术

人员分析和复制。因此，决定 G 1/23 将补充既定意见 G 1/92，该意见的解释 30 年来一直是造

成判例法分歧的根源。重要的是，决定 G 1/23 可能给出回答，在先使用、未实施和/或部分公

开的复杂产品是从现有技术中仅排除技术人员在没有过度负担的情况下无法分析和复制的产品

特征，仅排除产品的整体组成（或内部结构），还是同时排除组成（或内部结构）和产品本身。    

2023 年第一次向扩大上诉委员会移送案件是由一件上诉（T 0438/19）引起，该上诉寻求推翻

对专利 EP 2626911 B1 所提异议的驳回决定。该专利的权利要求 1 涉及一种适合作为太阳能电

池用封装的材料，该材料包括具有特定组成（源自乙烯和 α-烯烃的结构单元含量、铝含量）和

特性（MFR、密度、邵尔 A 硬度）的乙烯/α-烯烃共聚物。T 0438/19 程序期间，当事人就以下

问题持有相互冲突的观点：按照意见 G 1/92，对于评估根据 EPC 第 56 条的创造性，

ENGAGE®8400（一种乙烯/1-辛烯共聚物，其在实际申请日期就已经商业化，并实现除铝含量外

所有请求保护的特性）是否可以代表最接近的现有技术。争议扩展到委员会也必须考虑的现有

技术文件，其中提到 ENGAGE®8400 并公开了其一些特性，该文件表明除铝含量外，

ENGAGE®8400 实现了权利要求 1 的所有要求，但对其合成只字未提，而且未充分公开其组成和

内部结构的所有细节。  

EPC 第 54(1)(2)条规定“如果发明不构成现有技术一部分，即应将其视为新发明”；同时还规定

“现有技术应视为包括在提交欧洲专利申请日期之前通过书面或口头描述、通过使用或以任何

其他方式向公众提供的一切内容”。意见 G 1/92涉及 EPC 第 54(2)条中关于产品在先使用的“向

公众提供”要求的解释。  

按照意见 G 1/92 的结论和摘要，“当产品已向公众提供并可由技术人员分析和复制时，其化学

组成即构成现有技术一部分，无论是否可以确定用于分析该组成的特定理由” ，并且“相同原

则在做了适当的修正后也适用于其他产品”。关于已解决的问题，判例法中一贯采纳该意见，

即技术人员是否有理由分析组成，以及该意见是否仅适用于化学产品，这两个问题的答案显然

都是“否”。  

相反，本移送案件涉及已向公众提供的（复杂）产品的可实施性，尤其涉及，为使该产品被视

为现有技术的一部分，其组成或内部结构是否应该在无过度负担的情况下能够进行分析和复制。

作为一种聚烯烃，ENGAGE®8400 具有复杂的 3D 分子结构，并由拥有特定摩尔质量、共聚单体

掺入比、支化和立构规整度的异质缠结聚合链的混合物组成。聚烯烃通常在宏观水平上根据与

其结构有关的各种特性和统计参数来定义。在 T 0438/19 案件中，当事人辩称，在不了解商用

聚合物的合成条件（例如，特定的催化剂和反应条件）的情况下，对其进行逆向工程需要大量

https://www.epo.org/en/legal/official-journal/communication-eba-case-g-123
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t190438ex1
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的研究计划，并构成技术人员的过度负担。因此，争论焦点集中在意见 G 1/92 的理由的第 1.4

款，其中，扩大委员会论证：“任何技术教导的基本目的都是使本领域的技术人员能够通过运

用此教导来制造或使用给定产品。如果此教导来自于投放市场的产品，那么，本领域的技术人

员将必须依靠其一般技术知识来收集使其能够制备所述产品的一切信息。如果技术人员可能发

现产品的组成或内部结构，并在没有过度负担的情况下对其进行复制，那么，该产品及其组成

或内部结构都会成为现有技术”。  

委员会注意到，过去 30 年在适用意见 G 1/92 时采用了不同方法，从而导致在评估哪些情况构

成关于商业化产品的现有技术时具有法律不确定性。具体而言，关于以下三个方面存在分歧：

i) 导致产品本身（包括其化学组成/内部结构）或仅其化学组成/内部结构被排除在 EPC 第 54(2)

条定义的现有技术之外的对“向公众提供”的解释；ii)分析所述产品需要的详细程度；iii )对其

复制性的要求。 

关于(i)方面，委员会坚持认为，将产品或仅将其组成/内部结构排除在现有技术之外的区别不仅

仅具有理论意义。委员会指出,在本上诉中，如果决定仅将组成排除在现有技术之外，考虑到

现有技术文件（例如，所售产品的说明书 ）中报告的关于 8400®的部分技术信息包括了其潜在

用途和优势，从而使技术人员对其特别感兴趣，产品本身（仍构成现有技术的一部分）肯定可

以作为一个用于评估创造性的起点。 

关于(ii)和(iii)方面，委员会考虑了应该如何严格地解释对声称现有技术产品的分析和复制要求，

例如，考虑条件(ii)和(iii)是否意味着对所有特征的全面分析和相同副本的复制。委员会指出，

很难找到一个本领域公认的定义，能够构成对于复杂产品（即本案中的上述共聚物）的全面分

析。委员会进一步指出，在没有这种定义的情况下，评估一项商业产品是否已被复制时可能需

要先对该产品作出定义，而这种定义似乎取决于对所要分析的组成或结构方面和所需的同一性

程度作出的慎重选择，因此会在评估新颖性时引入主观性，进而造成法律上的不确定性。  

作为一项额外考虑因素，专利权人/被请求人认为，如果商业产品的生产需要受到自愿保密的

专有技术，并且所述产品在没有该信息的情况下无法实施，那么在这种情况下，将所述产品包

括在现有技术中可能会导致发明人被剥夺就其对该技术作出的贡献理应获得的回报，因为这会

向公众公开该商业产品的实际制备方法。为反驳这一立场并举例说明本案件，异议人/上诉人

提到了众所周知属于秘密的可口可乐配方，并问道，假设权利要求仅定义一种含有焦糖色的碳

酸饮料，可口可乐怎么会不被视为破坏该专利主题的新颖性。 

以下问题交由扩大上诉委员会决定： 

1. 对于在欧洲专利申请提交日期之前投放市场的产品，是否应仅因为其组成或内部结构在该日

期之前无法由技术人员在没有过度负担的情况下进行分析和复制而根据 EPC 第 54(2)条规定被排

除在现有技术之外？ 
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2.如果对问题 1 的回答是“否”，那么，申请日期之前向公众提供的有关该产品的技术信息

（例如，通过出版技术手册、非专利或专利文献）是否属于 EPC 第 54(2)条规定的现有技术，而

不管该产品的组成或内部结构是否可以在该日期之前由技术人员在没有过度负担的情况下进行

分析和复制? 

3.如果对问题 1 的回答为“是”或对问题 2 的回答为“否”，那么，在意见 G 1/92 的意义内，

应采用哪些标准来确定产品的组成或内部结构是否可以在没有过度负担的情况下进行分析和复

制？特别是，是否要求产品的组成和内部结构完全可分析和完全可复制? 

仅因为复杂产品在部分上难以分析或复制而将其排除在现有技术之外将会导致实务中的重大转

变。因此，预计未来的决定 G 1/23 将阐明复杂产品为构成现有技术而必须满足的可实施性标准。

这是在最近发布了与可实施性相关的重要决定的背景下发生的，例如 G 2/21（依据声称的创造

性的技术效果 - 合理性)或 T 43/18（确认更高的纯度可能具有新颖性，从而将可专利性障碍从新

颖性转移到创造性）。虽然所述案件是涉及化学主题，但毫无疑问，G 1/23 的结果将对涉及复

杂产品的所有技术领域产生影响，仅举几个例子，其可以是化学化合物和组合物、抗体、由多

个部件制成的机械和电气设备或系统。 
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