
 

美国联邦巡回上诉法院提醒专利持有人使用“由……组成”会造成难以推翻的强有力假定 

在一起对地方法院判决专利侵权的上诉案中，美国联邦巡回上诉法院（下称上诉法院）在 Shire v. 
Watson 案中提醒专利权人，权利要求语言会造成关于权利要求范围的假定，这一假定会影响权利

要求标的的边界且难以推翻，从而可能造成排除侵权的判决。 

在这起诉讼中，Shire Development, LLC 公司起诉 Watson Pharmaceuticals, Inc.公司，称其美国专利

号 No. 6,773,720 (简称“’720 专利”)中的权利要求 1 到 3 被侵权。‘720 专利的权利要求 1 涉及一种

口服药物合成物。地方法院认为 Watson’s 的产品的确对‘720 专利权利要求 1 构成侵权。 

该权利要求保护的药物合成物要求一种外部亲水基质，其由马库什基团定义的化合物组成。通

常，要对这样的权利要求构成侵权，一项产品必须包含一个外部亲水基质，且该基质仅包含马库

什基团定义的化合物。使用“由……组成”的过渡词会造成一种假设，即这一亲水基质仅包含那些

在封闭基团中明确说明的那些化合物，这个意思与使用“包含”从而将形成“该亲水基质可同时

包含在封闭基团中明确说明的化合物，和在封闭基团中未说明的其他化合物”的假设正好相反。 

然而，尽管“由……组成”限制该权利保护的发明，该过渡词却未限制与该发明不相关的方面。在

‘720 专利权利要求 1 中，在亲水基质中所包含的并非由马库什基团定义，且不会影响权利要求保

护之基质的化学活性（即不会影响基质是否亲水）的化合物，与该发明无关。 

地方法院发现 Watson 公司被告侵权‘720 专利的产品中的一个亲水基质，含有并非由马库什基团

定义的化合物，这样的发现通常会造成被告产品并未侵权。然而，地方法院认为被告产品依然侵

权‘720 专利，因为并非由马库什基团定义的化合物与该发明无关。换句话说，地方法院认为

Watson 的产品尽管未能明确满足所有被保护权利的限定，却依然侵权‘720 专利，因为在亲水基质

中所包含并非由马库什基团定义的化合物，并不会影响权利要求保护之基质的化学活性。 

上诉法院在审理地方法院的决定时发现，地方法院对于被指控产品中包含并非由马库什基团定义

的化合物但与本发明无关的认定是错误的。为得出这一结论，上诉法院审查了包含在亲水基质中

并非由马库什基团定义的化合物的化学活性，发现包含这些化合物会影响亲水基质的化学活性。

由于包含这些化合物会造成化学活性的改变，上诉法院得出结论认为，包含这些化合物与该发明

有关，因为这些化合物造成了亲水基质的亲水性减弱。 

上诉法院的这一认定提醒专利申请人，使用极端限制性语言，诸如“由……组成”可以让回避专利

的设计容易许多。如果该案中的专利权所有人，使用诸如“主要由……构成”这样的限制性较小的

过渡词，当一项产品包含未在权利要求中明确列出的组成部分，只要这些组成部分并未实质影响

发明基本和新颖性质，这便可能可以构成侵权的认定，从而该上诉结果对于 Shire Development 公
司很可能会有利得多。 

 


