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前言 

 

近期, 通力的专利代理师为企业布局高价值专利时, 关注到在发

明专利实质审查的过程中审查员往往倾向于以“容易想到” “常

规设计”等评价专利申请文件的创造性, 此时, 专利代理师应充

分答复审查意见使客户的高价值技术能够得到有效专利的保护。

为此, 笔者结合实践经验及案例, 利用对比文件和专利申请文件

整体考量的思路, 梳理出企业高价值专利在审查过程中的答复

策略。 

 

一. 审查意见中的“容易想到”等对发明专利申请带

来的困境 

 

众所周知, 发明专利的实质审查实践中, 专利申请被驳回

(不授予专利权)大多数情况是因为国家知识产权局的审查

员认为该专利申请不具备创造性。 

 

专利法第二十二条第三款规定, 创造性是指与现有技术相

比, 该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。创造性的

审查, 是将申请文件与现有技术相比较, 申请文件基于现有

技术具备突出的实质性特点和显著的进步。实践中的实质审

查, 是审查员在阅读专利申请的技术方案后, 检索相关的现

有技术, 并从中确定一篇最接近的现有技术作为与专利申

请的方案进行对比的基准, 即对比文件。然后, 审查员找出

专利申请的权利要求记载的、多于对比文件的部分, 再判断

该多出的内容是否具有突出的实质性特点和显著的进步。其

中, 突出的实质性特点是发明申请审查的最重要部分, 《审

查指南》规定了突出的实质性特点的判断方法, 即多出的内

容及其在申请文件中解决的技术问题是否被现有技术所公

开, 如果是, 则不具备突出的实质性点。此外, 《审查指南》

还列出了实质性特点的判断方法, 即“三步法”, 第一步为 

 

浅析高价值专利申请中的答复策略 

作者: 车小燕 | 赵明亮 

 



    
 

2 
 

 

通力法律评述 | 知识产权 

上海 | 北京 | 深圳 | 香港 | 伦敦 

确定最接近的现有技术; 第二步为确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题; 第三步为判断

要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在第三步的判断过程中, 要确定的是现有

技术整体上是否存在某种技术启示, 即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有

技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示, 这种启示会使本领域的技术人

员在面对所述技术问题时, 有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术

存在该种技术启示, 则发明是显而易见的, 不具有突出的实质性特点。 

 

《审查指南》作为审查员在判断专利申请文件是否具备创造性的规范遵循, 明确规定了要判断多出

的内容的技术问题及找到现有技术中相应的解决该技术问题的技术方案, 才能认为现有技术中具有

技术启示, 进而评价其不具备创造性。但是, 在审查实践中, 审查员在确定最接近的现有技术(对比文

件 1)后, 对专利申请和对比文件 1 进行比较, 得到区别技术特征(多出的内容), 在没有检索到区别技

术特征的情况下, 会简单地认为该区别技术特征是本领域人员在解决前述技术问题时容易想到的、

或者是本领域常规设计等, 如图 1 所示。在面对审查员下发的包含有此类评价的审查意见通知书时, 

专利代理师会有一种有劲使不上、一拳打在棉花上的感觉, 导致无法正面反驳审查意见。 

 

 

图 1 

 

“容易想到”“常规设计”等审查意见实际上带有较大的主观性, 要反驳“容易想到”自然就是不容

易想到, 那么不容易想到该如何论述呢?要反驳“本领域常规设计”, 那么不常规设计又该如何体现

呢?有的专利代理师倾向于检索解决类似问题的现有做法, 希望通过检索出来的现有做法并非本申请

的做法以说明本申请的技术手段不是现有的常规设计。该方法在一定程度上可行, 只不过需要检索

到相关内容的技术方案, 且技术方案一般要超过 3 篇, 才有可能说服审查员, 然而大多数情况下很难

检索到相关方案。所以, 在面对“容易想到”“常规设计”等内容的审查意见时, 专利代理师容易陷

入无法正面反驳的困境, 使得答复意见不具备说服力, 进而导致专利申请面临被驳回无法授权的情

况。 

 

二. 对比文件整体考量在审查指南中的规定 

 

《审查指南》规定创造性审查一般需要依据“三步法”, 其中, “三步法”的第三步是判断要求保护

的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见, 要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。

“整体”一方面的意思是现有技术整体上能否给出技术启示, 另一方面的意思是最接近的现有技术

整体上能够支持前述技术启示地改进1。 

 

 
1 《以案说法--专利复审、无效典型案例指引》, 知识产权出版社, 141 页 
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在审查实践中, 将权利要求与最接近的现有技术进行对比时, 审查员往往只关注最接近的现有技术

中记载的与权利要求相关的特征, 例如权利要求有 ABCD 四个特征, 最接近的现有技术中有 ABCE 四

个特征, 此时审查员往往只关注于 ABC, 认定区别技术特征为 D, 并且在未检索到 D 的情况下随即认

为 D 是容易想到的, 从而否定该专利申请的创造性, 并不会再关注最接近的现有技术中的 E2。创造

性的判断可以结合本领域技术人员研发过程进行理解, 最接近的现有技术(对比文件 1)是摆在本领域

技术人员面前的方案, 本领域技术人员对一个技术方案进行改进前, 往往需要通盘理解后才能发现

该技术方案中存在的技术问题, 然后基于对本领域技术的理解, 在找到了解决该技术问题对应的技

术手段后, 才有动机利用该技术手段去改进最接近的现有技术、得到专利申请的方案, 此时该专利申

请则没有创造性。由此可知, 如果没有关注到区别技术特征与现有技术整体上的有机联系, 而是简单

地将区别技术特征加入到现有技术中, 可能出现方案之间不协调、相互矛盾、顾此失彼等情形, 即审

查员在进行创造性判断时, 有必要性对最接近的现有技术整体呈现的信息进行研究。但在审查实践

中, 当出现审查员忽视了对最接近的现有技术作整体考量的情形时, 其可能会简单地把 ABC 特征提

取出来, 然后再在 ABC 的基础上加上 D 特征, 得到专利申请的方案。此时的审查员并未站在本领域

技术人员的角度上, 没有从最接近的现有技术整体出发来对其进行改进, 所以容易忽略 E 特征在最

接近的现有技术中所起的作用, 进而忽略 E 可能影响 ABC 与 D 结合3。同理, 如果审查员未检索到 D, 

只是认为 D 是容易想到的, 审查员仍可能并未考虑到 E 对于 D 的影响, 如果在最接近的技术中存在

这样的 E, 那么专利代理师可以针对“容易想到”进行有力反击, 从而作出有说服力的答复。下文, 将

结合具体的审查实践, 阐述应当如何从整体上对最接近的现有技术进行考虑。 

 

三. 对比文件整体考量在专利答复中的实践运用 

 

3.1 案例一: 移动电源的租借方法 

 

该案是国家知识产权局公布的年度十大专利复审无效案件, 该案虽然处于无效阶段, 但是无效

决定中的论述为答复创造性提供了很好的思路, 尤其是针对无效请求人提出的“容易想到”的

论述。具体到该案, 被请求无效专利保护一种移动电源租借方法, 方案为手机接受租赁移动电源

的指令, 手机获取装有移动电源的充电柜的 ID, 手机向云端发送借移动电源的指令, 云端先判

断手机发送的指令是否有借移动电源的权限, 如果有, 则核查充电柜内的移动电源的数量, 如

果充电柜内有移动电源, 则将移动电源移出充电柜。 

 

无效请求人提供了证据 1 作为最接近的现有技术, 证据 1 为一种租还公共自行车控制方法, 方

案为公共自行车在无人租赁时被锁在公共自行车租赁站点, 有人租赁时, 租赁人用手机发送一

条包含站点 ID 和自行车 ID 的信息至云端, 云端核查站点 ID、自行车 ID 和手机的合法性, 如果

合法, 云端发送信息至站点, 站点判断包含自行车 ID 的自行车是否处于可用状态, 如果可用, 

站点解开自行车与站点间的锁。请求人认为请求无效的专利与对比文件 1 的区别技术特征为: (1)

 
2 创造性技术启示判断中技术方案的整体考量--知识产权--人民网 (people.com.cn), 

http://ip.people.com.cn/n/2013/1218/c136655-23871261.html 
3 《以案说法--专利复审、无效典型案例指引》知识产权出版社, 148 页 

 

http://ip.people.com.cn/n/2013/1218/c136655-23871261.html
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被请求无效专利租借的物品是移动电源, 而证据 1 为公共自行车; (2)被请求无效专利权利要求 1

中的第三借入移动电源的指令包括根据预先存储的移动电源租借终端中的所有移动电源的状态

信息生成, 并且云端服务器会对移动电源租借终端中移动电源的数量进行核对, 如果移动电源

租借终端有库存, 则发送第三借入移动电源的指令, 以便由移动电源租借终端传出移动电源。 

 

请求人认为区别技术特征均为本领域的惯用技术手段及容易想到的。无效合议组也认为, 两者

租借的原理比较相似, 均是通过云端来执行远程开锁。但是, 无效合议组也指出, 移动电源和自

行车运用的场景不同, 会随之带来不同的技术问题。其中, 运用场景不同, 就是结合了证据 1 中

公共自行车租赁的技术方案的整体。无效请求人在请求无效时, 并不会结合公共自行车的场景

来陈述无效请求意见, 只是将证据 1 中与被请求无效专利相应的特征提取出来, 完全忽视了证

据 1 中其他的特征, 该做法与审查员在实质审查阶段的常见做法高度一致。这种做法, 咋一听颇

有道理, 毕竟被无效请求的专利只是将证据 1 的自行车换成了移动电源、然后进一步判断充电

柜是否有库存, 似乎很容易想到。该案的无效合议组给出了破解“容易想到”的方法, 结合证据

1 技术方案整体, 还原了公共自行车整体方案, 其中整体方案包括了公共自行车是如何租借的。

无效合议组指出, 证据 1 中的自行车租借过程是租赁人在能够观察到被租物品的情况下完成自

行车的租用, 与本专利权利要求 1 中的移动电源租借不同, 该专利用户租用的移动电源是在云

端服务器的控制下包括核对移动电源的相应状态信息后得到的, 也就是说, 在此之前用户并不

知晓所借电源的情况, 完全由权利要求 1 中的移动终端、移动电源租借终端、云端服务器组成

的技术架构进行判断、选择和提供, 二者的处理过程存在较大差异。因此, 在证据 1 公开的公共

自行车租还方法的基础上, 本领域技术人员不经过创造性劳动根本无法实现移动电源的租借。 

 

由无效合议组的论述可理解到, 请求人在证据 1 中找到的与被请求无效专利相应的特征是脱离

了证据 1 整体方案的特征, 如果单单结合这些被单独找出来的特征进行创造性比较, 那么就会

脱离研发人员进行研发的实际环境, 因为研发人员面对的是方案的整体, 并不会有预见地将整

个方案中的某些特征剥离出来, 然后再在剥离出来的特征基础上进行改进。所以, 基于研发人员

的视角, 也有利于我们从证据 1 的整体出发, 按照证据 1 的技术构思逻辑, 找到自行车租赁的前

提是租赁人已经提前观察到——在自行车租赁点有可租用的自行车, 所以在证据 1 的技术路线

上看, 一般的研发人员不会想到像移动电源租借那样要判断是否有库存, 因此, 移动电源租赁

时判断库存相较于证据 1 是具有创造性的。 

 

3.2 案例二: 分析仪中的反应杯自动装载装置 

 

本案为实质审查阶段的答复, 涉及分析仪中的反应杯自动拾取装置。本案涉及一种血液检验的

分析仪, 分析仪使用时需要用反应杯承装血液进行检测, 有的反应杯是一次性使用, 需要用户

及时将新的一次性反应杯装载到分析仪中。老式分析仪为节省成本, 通常由用户手动装入到反

应杯调运装置中, 分析仪的抓手将调运装置中的反应杯抓取到相应位置进行血液测试。现有的

大通量分析仪要满足数量众多的测试需求, 此时再使用手工放入分析仪则显得费时费力。所以

现有的大通量分析仪一般都配备有如图 2 的反应杯自动拾取装置。反应杯自动拾取装置一般包

括料斗和拾取装置, 料斗用于存放用户倒入的散乱的反应杯, 拾取装置将料斗内的反应杯拾取
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后放入到调运装置, 即替代了人工放入反应杯的工作。拾取装置包括提升输送带, 提升输送带穿

设于料斗, 提升输送带上设置有倾斜的提升块, 设置在提升输送带的提升块倾斜位置低的一侧

的挡板, 与挡板的开口处相应设置有滑道。由于提升输送带穿设于料斗, 料斗里的反应杯由于重

力会落在提升块上, 提升输送带驱动后, 反应杯随提升输送带向上运动, 由于提升块倾斜设置

及重力, 反应杯有向倾斜一侧运动的趋势, 被提升块拾取的反应杯滑到提取块位置低的一端 , 

又由于挡板挡住了反应杯滑落出提升块, 所以反应杯沿提升输送带向上继续运动, 待反应杯移

动到挡板的开口处, 反应杯则失去了挡板的限位, 使得反应杯掉入与开口衔接的滑道中, 接着

反应杯沿着滑道滑入到反应杯调运装置, 完成反应杯的自动拾取。 

 

 

图 2 

 

专利申请针对上面提到的提升块进行了改进, 如图 3、图 4 所示, 提升块不仅包括现有技术中的

支撑反应杯的支撑面, 还包括与支撑面相对的上抵板, 连接上抵板与支撑面的连接件, 上抵板、

连接件和支撑面构成具有容置反应杯的反应槽, 在此将反应槽称为 U 形槽。审查员找到了关于

反应杯自动拾取装置的对比文件 1, 如图 5 所示, 对比文件的方案是输送带上设置提升块, 提升

块包括支撑面, 审查意见认为区别技术特征是与支撑面相对的上抵板及连接上抵板与支撑面的

连接件, 即对比文件 1 的提升块的形状是“一字形”, 专利申请的提升块的形状是“U 形槽”, 

该区别技术特征解决的技术问题是如何固定反应杯, 审查意见认为将“一字形”拾取块设置为

“U 形槽”拾取块是本领域人员在解决如何固定反应杯时采取的常规设计, 不具有创造性。本案

的审查意见与上一个案例的审查意见类似, 把“一字形”和“U 形槽”两个单独的个体放在一起

来看, 两者对于固定反应杯来说确实是常规的设计。所以在答复时必须要从整体看待对比文件
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1 和专利申请的技术方案, 找到审查意见中未列出的、有利于陈述创造性的特征。 

 

 

图 3 

 

 

图 4 
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图 5 

 

我们对专利申请和对比文件 1 进行整体分析如下: 专利申请解决的技术问题是“一字形”提升

块在提升反应杯时未在挡板开口及时卸载反应杯, 以至于提升块继续向上提升反应杯至顶部后, 

由于“一字形”提升块在顶部翻转, 反应杯就会从掉入与前一个“一字形”提升块间形成的缝隙

中, 造成整体拾取装置停机; “U 形槽”由于具有上部的上抵板, 提升块将反应杯运输到顶部翻

转后, 由原先的支撑面支撑反应杯变为上抵板支撑反应杯, 此时, 反应杯不会掉入到相邻“U 形

槽”间的缝隙中, 避免卡滞。对比文件 1 中记载, “一字形”提升块通过螺丝或卡扣将其固定在

皮带上, 或者提升块与皮带一体成型。通过该记载可知, 对比文件 1 的两相邻提升块是直接与皮

带连接, 即使反应杯随提升块提升至顶部后翻转, 两相邻“一字形”提升块间也没有缝隙, 则反

应杯就不存在掉入缝隙的可能性, 说明对比文件 1 并无反应杯翻转后掉入缝隙的技术问题, 那

么本领域人员并没有动机去改进对比文件 1 中的“一字形”提升块。在本案中, 对比文件 1“一

字形”提升块与皮带的连接方式是审查员未提到的点, 这个点反映了对比文件 1 不存在专利申

请所要解决的技术问题, 那么这个点则可以作为答复的点, 这个点是通过整体上梳理了对比文

件 1 的各个技术特征间的有机联系后的发现。 
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四. 结语 

 

在专利实质审查过程中的答复策略可以有多种, 本文仅选取了从对比文件整体考量的角度进行分析, 

上述两个案例分别从对比文件的使用环境和审查员可能忽略的特征入手, 从研发人员看待技术方案

整体改进的视角, 找出与对比文件相比看似平常却具有创造性的答复点, 在处理专利答复时将极大

地提高高价值专利的授权率。 
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