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可实施性的确定 

为使专利有效，专利发明说明书必须“以全面、清晰、简洁和准确的

术语描述发明的制造、使用的过程和方式，使所属领域技术人员或最相关人

员能够制造和使用本发明”。《美国法典》第 35 篇第 112（a）条。此条款

称为“可实施性要求。”专利申请为获得申请日期权益也必须满足可实施性

要求。 

 通过分析可实施性要求满足与否可以确定申请是否享有该申请日。

Storer 诉 Clark 的案例 860 F.3d 1340（联邦巡回上诉法院，2017 年 6 月 21
日）是很好的示例。该案例是一个冲突程序，是在美国专利与商标局的争

论，用来决定双方中哪一方首先发明通过使用一组新型化合物来治疗丙型肝

炎的治疗方法 1。虽然 Storer 的专利申请日期较早，但专利审判与上诉委员

会却发现 Storer 的申请书未使其发明具有可实施性，而 Clark 申请书日期较

晚但具备完全的可实施性，并基于此把该发明的优先权授予 Clark。Storer 对
此进行上诉，联邦巡回上诉法院对 Storer 的专利申请书是否满足可实施性要

求进行了再次审查。 

可实施性未必要求提供如何制造和使用待保护发明的详细步骤。申请

的说明书可以与本申请提交之时的本领域已知技术相结合，可能需要一些试

错实验以找到正确的结合方式。允许进行一些实验，但是如果制造发明需要

“过度实验”（即太多实验，实验的数量多到不合理），那么申请不具备可

实施性。在 Storer诉 Clark 案例中，药物为附带各种化学基团的碳环，基团

彼此之间所处取向关系（上方或下方）必须正确。Storer 的申请书描述了这

些化合物，但是并未说明如何制备基团取向关系正确的药物。所以问题是本

领域技术人员是否可以基于 Storer 的申请书以及本领域已知技术制备这些化

合物，是允许实施一些实验制备这些化合物，还是需要过度实验来制备这些

化合物。 

是否需要过度实验不是简简单单就可以确定的；它是权衡许多实际考

量之后得出的结论。需要考量的因素概括于 In re Wands 案件，858 F.2d 731
                                                           
1   双方的专利申请均发生于《美国发明法案》颁布之前，该法律废除了“先发明”的冲突原则而启用“先

申请”原则。 
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（联邦巡回上诉法院，1988 年）。需要考量的因素可“包括（1）必要的实

验规模，（2）所提供的方向或指导的数量，（3）成功示例存在与否，

（4）发明的本质，（5）现有技术，（6）本领域人员所具备的相关技能，

（7）技术发明的可预测性或不可预测性，以及（8）权利要求的范围。”

（引用同上 737 页）。并不是所有上诉因素都与每件案例有关，它们的权重

可以发生变化。 

在 Storer 诉 Clark 案例中，发明的药物化合物碳环 2 位上连有一个氟原

子，而且处于下方。双方同意问题的关键是 Storer 的申请与现有技术结合在

一起是否可以成功制备带有 2 位下方取代氟的化合物。专利审判与上诉委员

会是基于所有 Wands 因素考量上述问题，并且得出的结论：Storer 申请提交

时这类化合物的制备不具有可实施性，因而把优先权授予 Clark。在上诉

中，联邦巡回上诉法院再次审查所有 Wands 因素并得出相同的结论。尽管上

述分析的详细情况涉及一些复杂的有机化学知识，但是决定过程作为示例，

清晰说明了 Wands 因素如何应用于确定制备一个化合物是否需要过度实验。 

在所有因素中，重点考量的一个因素是第（7）项，所发明技术的可预

测性或不可预测性。制备该目标化合物的化学反应具有不可预测性。记录显

示，发明者和其他试图制备目标化合物的人员都遇到了很多困难和失败，这

与 Storer 所声称的其发明技术很容易应用恰恰相反。联邦巡回上诉法院并未

驳回专利审判与上诉委员会所做结论，即：“在申请提交时，需要大量实验

合成 2’-氟-2’-甲基核苷（其中氟处于下方）；本领域技术人员需要至少两年

高优先级实验才能完成，其中还包括需要多次咨询领域顶级专家和额外的正

式训练。”因此，基于全部记录和 Wands 因素分析，实验量显然是过度的，

所以 Storer 的申请不具备可实施性。该案例提供了教课书式的范例，阐明了

如何对可实施性进行分析。 


