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旺報 

【周慧菁（理律法律事務所資深專利代理人助理）、劉國偉（理律法律事務所資深顧問）】     

    案例台商孫先生在大陸研發了一項發明，該發明係利用並依賴其從保藏機構獲取的遺傳資源完成，但該遺傳資源並不能夠透過網際網路知曉其原始來源。現在，孫先生希望就這項發明成果在大陸申請專利。孫先生公司內部的法務人員知悉大陸專利法第三次修改中，新增了關於遺傳資源的相關規定，但並不清楚究竟應該如何遵循這些新的規定。 

    　解析 

    　大陸是世界上遺傳資源最為豐富的國家之一，為了遏阻非法利用大陸遺傳資源的行為，進而因享有專利權而阻礙大陸對遺傳資源的進一步開發利用和對該發明的應用，大陸根據1993年生效的《生物多樣性公約》確立的諸項基本原則，在專利法第三次修正中引入遺傳資源的相關規定，此修正條文於2009年10月1日正式生效。 

    　根據新專利法的規定，對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，並依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權。 

    　為落實此規定，新專利法中同時規定了遺傳資源來源披露的要求，即對於依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請檔中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源，從而為判斷遺傳資源獲取、利用的合法性提供輔助資訊。 

    　在某些情況下，申請人可能無法知曉其所利用的遺傳資源的原始來源為何，在此情形下，新專利法允許申請人可以不說明，但仍需作出合理的解釋。 

    　確定是否屬於遺傳資源是第一步 

    　目前，大陸專利法實施細則以及審查指南都還在草案討論階段，雖未最終定案，但仍有借鑑意義。根據專利法實施細則（草案）的規定，遺傳資源是指取自人體、動物、植物或者微生物的含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料；專利法所稱依賴遺傳資源完成的發明創造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發明創造；遺傳功能單位指的是基因或具有遺傳功能的DNA或RNA片段；遺傳功能則是指通過繁殖將性狀或特徵代代相傳，或使整個生物體得以複製的能力。 

    　本案中，台商孫先生必須先確定其所完成發明中使用的遺傳資源是不是取自人體、動物、植物或者微生物的含有遺傳功能單位、並具有實際或者潛在價值的材料，並利用了遺傳資源的遺傳功能所完成，如果是的話，孫先生在提出專利申請時就需要在請求書中作出說明並填寫「遺傳資源來源披露登記表」(以下稱「登記表」)。 

    　直接來源與原始來源的填寫 

    　根據大陸專利審查指南（意見稿），遺傳資源的直接來源一般是指申請人獲取該遺傳資源的直接管道，如機構、廠商或個人等，但是，當在自然環境中通過自行採集或委託採集的方式獲取遺傳資源時，直接來源指的是遺傳資源的採集地。 

    　原始來源指的則是遺傳資源在其自然環境中的採集地。如果遺傳資源的直接來源為保藏機構、種子庫（種質庫）、基因文庫等，而通過公眾可用的手段（如網際網路等）能夠知曉其原始來源，則必須說明該遺傳資源的原始來源。確實無法知曉原始來源的，必須陳述理由。 

    　本案中，孫先生是從保藏機構獲取遺傳資源，這本身為明瞭其直接來源為該保藏機構，根據新專利法的相關規定，孫先生還必須表明其原始來源；如果通過公眾可用的網際網路並不能夠知曉其原始來源，在此情況下，孫先生除了披露保藏機構為直接來源外，還需要用解釋的方式來說明原始來源，例如「在A種質庫對外公開的資料和資料中查不到B物種的原始來源」。 

    　登記表填寫不全可以補正 

    　根據大陸專利審查指南（意見稿），當發明創造的完成依賴於遺傳資源時，如果申請人在申請日時未提交登記表，或者對需要披露來源的遺傳資源認定不全，審查員應在審查意見通知書中具體寫明哪些遺傳資源需要披露來源並說明理由，同時要求申請人補交；如果申請人提交的登記表填寫不符合要求，審查員應在審查意見通知書中具體寫明登記表中存在的缺陷。依照上述規定，台商孫先生提交的登記表如果填寫不全，還是有機會可以作補充陳述說明的。 

    　說明書也要充分公開 

    　根據大陸專利審查指南（意見稿），判斷說明書是否充分公開時，不得考慮遺傳資源披露登記表中的內容。如果申請人為了克服說明書公開不充分的缺陷而將遺傳資源披露登記表中的內容補充到說明書中，那麼，這樣的修改通常會被認定為超出了原說明書和權利要求書記載的範圍。 

    　依照上述規定，台商孫先生在提交專利申請時，除了要準備登記表外，還需要注意：是否需要將登記表中的相關資訊也配套地寫到說明書中，以免被審查委員認為該申請中針對遺傳資源的記載不夠充分，否則日後是沒有機會再將登記表中的內容補充到說明書中的。
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