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如果专利权人错误地主张少于其在原始专利中有权主张的权利，则该专利权

人可以寻求再颁布专利。目前，如果在原专利授权日起两年内提交，则在原专利

“因错误而被视为全部或部分无用或无效”的情况下，可以通过再颁布请求来获

得更宽的权利要求范围（《美国专利法》第 251 条）。在适当的情况下，专利权人

主张的权利要求窄于其有权要求的权利可能是一种可以通过再颁布来纠正的“错

误”。再颁布法规的使用至少在两个重要的实质性方面受到限制。首先，再颁布

法规并不能作为解决所有专利审查问题的灵丹妙药，也不是赋予专利权人从头审

查其原始专利申请的第二次机会。其次，禁止复夺规则禁止专利权人通过再颁布

获得与从原申请中删除的权利要求（包括被删除的后添加的权利要求）相同或范

围更广的权利要求。 

根据早已确立的先例，为答复第 102 条驳回（缺乏新颖性）或第 103 条驳回

（缺乏创造性）而放弃的权利要求范围不能通过扩大性再颁布来重新获得。在一

无先例可循的案件 In re McDonald1中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）裁定，

禁止复夺规则也禁止将扩大性再颁布申请用于重新获得在审查期间为了克服第

101 条专利适格性驳回而放弃的专利主题。换言之，在答复第 101 条专利适格性

驳回过程中为获得授权而放弃的权利要求范围与为克服基于缺乏新颖性和创造

性的驳回而放弃的专利主题按相同方式处理；这两者均不能由专利权人通过再颁

布来重新获得。 

在与显示计算机生成的搜索结果相关的专利申请的最初审查期间，发明人通

过在某些权利要求中添加“处理器”限定来修改其权利要求，以克服第 101 条驳

回。随后的继续申请被核准并授权。已授权的权利要求包括处理器限定。在授权

后的两年内，McDonald 提交了再颁布申请，试图通过删除他之前为了成功克服

审查员的第 101 条专利适格性驳回而通过修改所添加的相同处理器限定来扩大

继续专利的权利要求。McDonald 忽略了原始审查历史的基本事实，表示该处理

器限定对于相关权利要求的可专利性和可操作性而言不是必要的。是否需要可操
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作性是一个事实问题。然而，不存在合理的问题或怀疑，该处理器限定对于可专

利性是必要的，因为通过修改对其进行添加是审查员撤回第 101 条专利适格性驳

回的基础。 

CAFC 总结了三步复夺禁止规则分析，具体如下：（1）再颁布权利要求是否

以及在哪些方面比专利权利要求更宽；（2）如果范围更宽，再颁布权利要求的这

些更宽的方面是否与被放弃的专利主题有关；（3）如果是，被放弃的专利主题是

否已经回到再颁布权利要求。CAFC 称案件的事实“很简单”，并得出结论，“通

过首先在审查原始权利要求期间添加‘处理器’限定，然后删除确切的术语‘使

用处理器执行’和‘使用所述处理器执行’”，McDonald 先生寻求重新主张与已

放弃的专利主题相关的更宽的权利要求范围，而该已放弃的专利主题现在已经回

到再颁布权利要求中。”该法院还指出，McDonald 增加该处理器限定并不是疏忽

或错误的结果，并指出：“他现在不能将再颁布申请用作特洛伊木马来重新获得

他故意放弃的内容。” 

CAFC 毫不费力地处理了 McDonald 的论点，即复夺禁止规则不适用于为克

服第 101 条驳回而放弃的专利主题。虽然该问题以前从未经过裁决，但该法院认

为，公众对专利公共记录的依赖利益必然适用于根据第 101 条而放弃的专利主

题。该法院解释道，“我们先前判决的共同点仍然在于是否有意放弃权利要求范

围。”McDonald 先生没有给出任何有说服力的政策考虑因素，使得可以证明对第

101 条驳回与对第 102 条和第 103 条驳回分别不同地适用复夺禁止规则是正当

的，法院也找不到任何理由。 

在一项只能称为大胆的专利审查策略中，McDonald 先生试图以与其为获得

授权而缩小范围的方式完全相同的方式，通过再颁布来扩大权利要求。CAFC 现

已明确表示，如果任何其他专利权人试图再次尝试，该策略注定会失败。 

 


