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概　述
1. 本文件载有欧洲专利局（欧专局）发起的就引入一项PCT规定与欧洲专利组织成员国和各用户组开展磋商所得出的结论，该条款是关于允许申请人在特别规定的情况下，在“错误”提交项目和部分时，通过加入完全包括在在国际申请日对其提出优先权要求的在先申请中的“正确”项目或部分，来对国际申请进行更正。
背　景
1. 2000年6月1日通过的《专利法条约》（PLT）第5条第(6)款(a)项规定，申请人可通过在实施细则规定的期限内提交遗漏的说明书部分或遗漏的附图来改正对说明书部分或附图的遗漏。在此情况下，后来提交的说明书部分或附图应包括在申请中，并且应以主管局收到遗漏的部分之日，或以获得申请日的所有要求得到遵守之日为申请日，二者中以日期晚者为准。此外，根据PLT第5条第(6)款(b)项的规定，在遵守PLT实施细则所规定的其他要求的前提下，如果申请人提交的是在在申请日对某在先申请提出优先权要求的申请中遗漏的说明书部分或附图，则允许申请人把这部分纳入到申请中，并仍然保留申请日。
1. 在通过PLT后，各方达成共识，要实现PCT和《欧洲专利公约》法律体系与PLT第5条第(6)款的协调一致。PCT大会在2001年已原则上认可了把有关遗漏部分的规定纳入PCT，但在经过了若干年的讨论后，细则20才最终在2005年得到修订，并于2007年4月1日生效。根据这项规定，除某些受理局和指定局根据细则20.8提交不符通知的情况外，PCT申请人能够以援引的形式加入遗漏且完全包括在在申请日对其提出有效优先权要求的在先申请中的说明书项目或部分、权利要求或附图（包括整组附图），同时不会影响国际申请日。
1. PCT细则20在欧专局在实施PLT要求的《欧洲专利公约》2000年修订案（EPC 2000）于2007年12月13日生效时，撤回了它的不符通知后，成为了作为受理局和指定局的欧专局的适用条款。根据《欧洲专利公约》2000年修订案细则56(3)，申请人可在不影响申请日的情况下，在规定期限内提交遗漏的说明书部分或遗漏的附图，前提是遗漏的部分完全包括在对其提出优先权要求的某在先申请中，并且其他要求得到遵守。
1. 从有关允许在PCT下援引加入的PCT规定在欧专局生效至今过去了十年，这项制度总体上运转正常，申请人仅在特别情况下使用这些保障性条款（从2012年起每年约40件）。
1. 但是，在各受理局在最初提交了错误申请的特定情况下根据PCT细则20所采取的做法方面出现了某些差异。在这种情况中，申请人在申请日错误提交了一件错误但完整的申请，然后该申请人为了不丧失国际申请日，试图把正确的申请（全新且包括在所要求优先权申请中的说明书和一组权利要求）作为遗漏的部分援引加入。尽管一些受理局不接受此类请求（如欧专局），但其他一些受理局允许申请人把包括在优先权申请中的完整项目作为遗漏的部分援引加入（如美国专利商标局）。
1. 多个受理局（包括欧专局）认为，目前的实施细则不允许采取这种做法。在2017年5月第十届工作组会议上，欧专局认为，权利要求或说明书的“遗漏部分”一词显然是指遗漏了一个项目的某一部分，但该项目的其他部分已提交。因此，援引加入“遗漏部分”要求要援引加入的权利要求或说明书的“遗漏部分”，的确会“补全”在国际申请日包括在国际申请中的（不完整）项目，而不是完全替换该项目（见文件PCT/WG/10/25会议报告第253段）。
1. 另一组受理局认为，在这种情况下，申请人应有权通过援引加入“遗漏部分”的方式更正其错误。否则将造成这样的情况，即如果申请人提交的国际申请未包含任何权利要求书和/或说明书，则允许申请人以援引加入遗漏项目的方式将这些项目纳入国际申请，而如果申请人试图在所提交的国际申请中包含上述项目，却提交了错误的权利要求书和/或错误的说明书，则不允许申请人通过提交正确的项目来改正错误。因此，第二种情况中的申请人由于试图提交完整的国际申请（虽然提交了错误的权利要求书和/或说明书项目）反而受到不公平待遇（见文件PCT/WG/9/13第4段）。
1. 这种做法上的差异造成了在国际申请进入国家阶段时所得到的结果方面具有法律不确定性，并且对于处理该申请的指定局来说还造成了实务方面的困难。
1. 在PCT工作组会议的框架内，在过去几年中就如何处理各受理局和指定/选定局对于有关援引加入遗漏部分的规定有着不同解释的问题进行了讨论。但各方未能就以有关遗漏部分的PCT现有规定为基础向前推进工作的方式达成一致意见。
1. 因此，在2015年第八届PCT工作组会议上，决定研究是否可能草拟一项全新的规定，允许申请人在特别规定的情况下，把已提交国际申请中“错误”提交的权利要求和/或说明书替换为相当于优先权申请所含权利要求和/或说明书的“正确”版本。
1. 在2016年第九届PCT工作组会议上，国际局提交了一份提案草案，即纳入一条允许申请人在不修改国际申请日的情况下更正国际申请的新细则（见文件PCT/WG/9/13）。尤其提出了以下建议：
· 修改细则20.5(a)，以澄清细则20.5现在所列的“遗漏部分”的规定原意只限于国际申请中“确实”遗漏了说明书部分、权利要求或附图的情况，而不包括错误提交国际申请整个项目或部分的情况；
· 新细则20.5之二规定申请人可以请求从国际申请中删去任何错误提交的项目(说明书、权利要求或附图)或部分，并确认援引加入相当于在国际申请中对其提出优先权要求的在先申请所含的正确项目或部分；
· 如果作出了有效的援引加入，错误提交的项目或部分将被删除，并替换为正确的项目或部分，同时保留国际申请日；
· 如果正确的项目或部分视为未有效援引加入国际申请，受理局对国际申请的处理将是只当申请人未提出删去错误提交的项目或部分的请求，视国际申请“未作更正”而予处理；
· 申请人只须本不打算提交所涉项目或部分即可。并不要求受理局判定该项目或部分是否确系错误提交；
· 将适用细则20.7所规定的期限，以确保整个过程会在作出国际公布之前就已完成；
· 如果依照新细则提出的更正请求在国际检索单位已开始编制国际检索报告之后才通知，则该单位可收取额外费用；
· 如果受理局和指定局的国内法不允许更正错误提交的信息，则允许它们提交不符通知。
1. 在此届会议上，提出了这项提案与PLT是否相符的问题。尤其是欧专局询问拟议的变动是否与PLT第2条第(1)款相抵触，该条规定PLT缔约方不能任意地为了在不改变申请日的情况下修改公开的范围而创建更多的可能性，并对适用于国际申请的申请日相关要求与适用于国家和地区申请的要求之间的差异扩大表示关切。因此，工作组请国际局在2017年下届PCT工作组会议上提交一份对于所提出PLT问题的评估报告（见文件PCT/WG/9/28会议报告第309段）。
1. 国际局在2017年第十届PCT工作组会议上提交了以下分析结论（见文件PCT/WG/10/10）：
· 对PLT进行解释完全属于PLT缔约方的权限。
· PCT申请日相关要求不由PLT管理。根据PLT第3条第(1)款(b)项，在遵守PCT规定的前提下，PLT在PLT缔约国中仅适用于国际申请进入国家阶段的期限，以及开始进入国家阶段之后的任何程序。因此，是否与PLT相符的问题并非由提案本身引起，而是如果同时也为PLT缔约方的PCT成员国无法就提交给或指定该国的国家或地区申请对其国内或地区法律作出相应的修改，则会造成PCT申请日要求与PLT申请日要求之间的差异扩大。
· PLT和PCT对于申请日要求的规定已然不同。例如：
· 不同于PLT第5条的规定，PCT第11条要求国际申请在申请日包含有表面上看像是权利要求的部分，并且申请是用受理局规定的语言撰写。
· 在PCT下可在不丧失国际申请日的情况下援引加入一个完整的项目，而PLT并未提供这一选项。
· 在PLT下一个缔约国可允许述及以前提交的申请以取代说明书和附图；PCT并未提供这一选项。
· 在PCT下在申请日在国际申请中纳入援引加入的声明是有效援引加入任何遗漏项目或部分的强制要求，而在PLT下任何缔约方都可（但非必须）要求作出此类声明。
1. 由于如下所述的原因，在第十届PCT工作组会议上，欧专局表示对于拟议的新PCT方法是否符合PLT的规定仍存有疑问（见文件PCT/WG/10/24会议主席总结第88段）。
1. 但是，欧专局设想如果满足以下条件，它可能能够支持拟议的新方法：(i)不允许删除任何错误提交的项目或部分；(ii)向作为受理局和指定局的欧专局提供就拟议细则20.5之二作出不符通知的选项；及(iii)如果在加入“正确”项目或部分前国际检索单位已开始编制国际检索报告，则该单位有权收取附加费用，最终决定将取决于与欧洲专利组织所有成员国的磋商情况。
评估国际局有关为错误提交的项目和部分引入细则的提案
提案与PLT的相符性
1. 尽管欧专局同意PCT国际申请没有遵守PLT规定的申请日要求的法律义务，但它回顾说在PCT框架内一直存在这样的共识，即有必要尽最大可能使PCT与PLT的规定保持一致（例如见文件PCT/R/1/26第66段）。
1. 虽然PCT和PLT对于申请的要求并非完全相同，但PCT和PLT的目标都是实现形式要求的统一。因此，对PCT的修改应符合PLT中规定的标准，以避免影响实现构成PCT和PLT基础的统一的目标。还注意到无法从国际局编拟的文件中得出有关提案与PLT相符性的结论，因此在这份文件中并未提供该问题的答案。
1. 从PCT的角度来看，为更正错误的国际申请提供法律依据将使各局的做法不再存有差异，从而提高透明度和法律确定性，而不一致的做法会给申请人和主管局都带来负面影响。
提案与《欧洲专利公约》的相符性
1. 大多数《欧洲专利公约》的缔约国都受PLT的约束，而《欧洲专利公约》2000年修订案的立法意图是确保《欧洲专利公约》遵守PLT缔约国的国际义务。因此，欧专局的做法和对于《欧洲专利公约》的任何修改应与PLT相一致。
1. 作为提交遗漏说明书部分或遗漏附图的依据的《欧洲专利公约》细则56不允许这样的解释，即可以修改、替换或删除最初为获得申请日而提交的说明书的一部分或全部（欧专局上诉委员会判例J 27/10第11和12项理由，以及判例J 15/12第4项理由）。对于遗漏的附图必须适用同样的解释。作为申请的公开范围取决于在申请日的公开这一原则的例外，对《欧洲专利公约》细则56的解释必须是狭义的解释。
1. 根据《欧洲专利公约》，评估是否遗漏了说明书的一部分或遗漏了附图是根据《欧洲专利公约》第90条审查申请是否符合形式要求的组成部分（欧专局上诉委员会判例J 27/10第13项理由）。因此，客观上遗漏了说明书的一部分或遗漏了附图必须显而易见，无论是从申请日所提交的文件内容来看可立即发现遗漏，还是经申请人告知发现（参见判例J 2/12第9项理由）。
1. “遗漏的说明书部分”中的“说明书”指的是最初为获得申请日而提交的说明书，不是任何其他说明书，例如申请人实际希望提交的说明书或优先权申请的说明书。从“遗漏的说明书部分”的字面意思可看出说明书的某些部分遗漏或缺失，但说明书的其他部分已被提交（欧专局上诉委员会判例J 27/10第11项理由）。因此，在《欧洲专利公约》的框架内，不允许作出这样的解释，即在申请日提交且看起来完整的申请文件是“错误”的申请。
1. 《欧洲专利公约》的一项基本原则是申请内容在申请日之后不能被扩增（《欧洲专利公约》第123条第(2)款，尤其在欧专局上诉委员会判例G 3/89、G 11/91和G 2/95中得到确认）。这提供了法律确定性，符合第三方利益。公众不应当为出其不意地看到根据最初提交的申请文件在申请日应该看不到的披露的权利要求或其他内容而感到吃惊。此外，根据作为欧洲专利制度基础的“授予理论”和先申请原则，申请人不应被授予对在提交申请之日时未披露主题的专有权。禁止在申请日后扩大披露范围的重要性从《欧洲专利公约》第123条第(2)款是国家程序中提出异议和撤销请求的依据（见《欧洲专利公约》第100条和第138条）中得到印证。
1. 根据《欧洲专利公约》第123条第(2)款，包含在所提交申请中的所有信息都是发明公开的一部分。因此，删除这些信息视为对申请的修改或更正。
1. 根据申请人作出的“错误”提交了某一项目的评估结论替换决定发明公开范围的全部项目（说明书、权利要求或某组附图），并以此作为对申请文件的更正，这种做法将使申请的公开范围产生变化。因此，该做法根据《欧洲专利公约》第139条可能不被接受，即使这些项目出现在了优先权申请中（参见欧专局上诉委员会判例G 11/91第3和4项理由，以及判例G 2/95第2至4项理由）。
1. 根据PLT第2条(1)的规定，缔约方不能规定比PLT第5条的要求更有利于申请人的要求。《欧洲专利公约》细则56实施PLT第5条第(6)款（见2002年解释说明：CA/PL 5/02 Rev. 1 Add.1转录于2007年欧专局官方公报第5号专刊，102），并且其表述方式总体上对应于PLT中所使用的表述。欧专局上诉委员会对于《欧洲专利公约》细则56条的解释构成了欧专局对PLT的解释的依据。
1. 按照国际局编拟的提案修改《欧洲专利公约实施细则》（尤其是《欧洲专利公约》细则56）似乎使申请的公开范围由在申请日提交的申请文件决定这一《欧洲专利公约》下的原则遭受质疑。
磋商结果——引入新细则的条件
1. 公开范围在申请日确定这一原则是专利制度的基础之一。有关在“错误”提交项目和部分的情况下允许更正国际申请的新规定将构成这项基本原则的一个例外情形。允许申请人援引加入遗漏部分的现有规定（细则4.18、20.5(a)(ii)和20.6(a)）也是这一基本原则的例外情形。因此，似乎适当的做法是对拟议的细则20.5之二规定与现有例外的条件类似的条件，即只有在相关部分或项目完全包括在在国际申请日对其提出优先权要求的在先申请中时，才允许在不影响国际申请日的情况下援引加‍入。
1. 根据上述分析以及在欧专局专利法委员会中和与欧洲用户开展的讨论，为了能够支持国际局的提案，即为允许依据优先权申请更正错误提交的国际申请项目和部分提供法律依据，欧专局建议根据以下条件，对这项提案进行进一步界定：
· 应修改PCT受理局指南，以澄清细则20.5仅涵盖在国际申请中“确实”遗漏说明书的某一部分、权利要求或附图的情况，而不包括国际申请的某一完整项目或部分被错误提交的情况；
· 新条款不应允许“替换”错误项目或部分，而应仅允许援引加入完全包括在优先权申请中的正确项目或部分；
· 应仅在公布之前的阶段允许援引加入和更正错误提交的项目或部分；
· 如果已开始对错误提交的信息进行检索，则国际检索单位应有权收取额外费用；及
· 在受理局和指定局的国内法不允许更正错误提交的申请的情况下，应允许它们提交不符通知。
请工作组审议本文件第30段中所载的提案。
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