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新颖性

法条（专利法第22条第2款）

是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明

或实用新型在申请日之前向国务院专利行政部分提出过申请，并记载在申请日以

后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

考试考查两个方面

（1）对比文件是否能够用来评价新颖性？

（2）如何进行新颖性评价？



对比文件是否能够用来评价新颖性

是否构成抵触申请

（1）抵触申请的时间特性

“在先申请”
申请日

“本申请”
申请日

“在先申请”
公开日

时间轴

问题：如果在先申请的公开日在申请日当天，是否能够 构成抵触申请？

答案：《指南》第155页：“由任何单位或者个人就相同的发明或实用新型在申

请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或公

告的专利申请文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。”



对比文件是否能够用来评价新颖性

是否构成抵触申请

例子1：

2011年考题的延伸：本申请的申请日2010年9月23日，下面的哪个申请为本申请

的抵触申请：

（1）申请日是2009年12月25日，授权公告日是2010年8月6日的实用新型

（2）申请日是2007年7月5日，授权公告日是2008年1月2日的实用新型

（3）申请日是2010年2月25日，授权公告日是2010年9月23日的实用新型

答案：（3），答案（1）和（2）是现有技术，可以用来评价新颖性和创造性



对比文件是否能够用来评价新颖性

是否构成抵触申请

例子2：

2011年考题的延伸：本申请的申请日2010年9月23日，优先权日是2010年1月25日，

下面的哪个申请为本申请的抵触申请：

（1）申请日是2009年12月25日，授权公告日是2010年8月6日的实用新型

（2）申请日是2007年7月5日，授权公告日是2008年1月2日的实用新型

（3）申请日是2010年2月25日，授权公告日是2010年9月23日的实用新型

答案：（1），答案（2）是现有技术，可以用来评价新颖性和创造性；（3）仅

从时间特性上看并不是抵触申请。



对比文件是否能够用来评价新颖性

是否构成抵触申请

（2）抵触申请的“申请”特性

问题：本申请的申请日是2010年1月20日，申请日为2010年1月1日，公开日为

2010年6月6日的台湾专利是否是本申请的抵触申请？

答案：不是，必须是向国务院专利行政部门提交申请。



对比文件是否能够用来评价新颖性

是否构成抵触申请

（3）外观设计是否能够构成抵触申请？

答案：不能。“任何单位或者个人就相同的发明或实用新型在申请日以前向国务

院专利行政部门提出过申请”。

小贴士：新旧法的差异：“任何单位或者个人”。



对比文件是否能够用来评价新颖性

现有技术

（1）出版物公开

（2）使用公开

出版物公开包括：

（1）公开日或公告日在申请日之前（不含申请日）的专利文献（包括各个国家

地区的所有类型的专利）

（2）杂志、报纸、展会、互联网、电视等，在申请日之前（不含申请日），处

于公众所能获知的状态。



对比文件是否能够用来评价新颖性

出版物公开的例子：

本申请的申请日是2012年2月28日，下面那篇文献可以用来评价本申请的新颖性

和创造性？

（1）月刊《舰船知识》2012年的第2期，期刊上没有发行日

（2）某公司在2012年1月召开的内部会议的资料

（3）公开日为2012年2月27日的美国专利文件

（4）公开日为2012年2月27日的外观设计

答案：（3）和（4）



对比文件是否能够用来评价新颖性

总结

注意识别抵触申请和现有技术，抵触申请只能用来评价新颖性，而现有技术即可

以评价新颖性和创造性。

小贴士1：同一份申请，作为抵触申请和作为现有技术来评价新颖性时，对于摘

要的使用是不相同的。

即，如果是作为抵触申请来使用，则其摘要中的内容不能用来评价新颖性；如果

是作为现有技术来使用，摘要中的内容可以用来评价新颖性。

小贴士2： 关于使用公开



如何进行新颖性评价

判断原则《指南》第156和第157页

（1）同样的发明或新型

技术领域相同、解决相同的技术问题、采用相同的技术方案、取得相同的技术效

果。这四者必须同时具备，缺一不可。

如果是撰写无效宣告请求书，则一定要将这四项全部进行比对。

将各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用

新型的相关技术内容进行单独比较。

（2）单独比对



如何进行新颖性评价

技术特征的比对

对于相同技术手段的判断，采用“单独对比的原则”，因此，在意见陈述书或无

效宣告请求书中应该有所体现。例如，权利要求包括A、B和C这三个技术特征，

而对比文件1公开了A和B，这样在意见陈述中一定要体现，权利要求1中包括C技

术特征，而对比文件1没有公开该技术特征。因此具有新颖性。



如何进行新颖性评价

2011年的题为例

附件1的权利要求与附件2和附件3的技术特征的逐项比对。

附件1的权利要求1如下：

“一种即配式饮料瓶盖，包括顶壁(1)和侧壁(2)，侧壁(2)下部具有与瓶口外螺纹

配合的内螺纹(3)，其特征在于，侧壁(2)内侧在内螺纹(3)上方具有环状凸缘(4)，

隔挡片(5)固定在环状凸缘(4)上，所述顶壁(1)、侧壁(2)和隔挡片(5)共同形成容纳

调味材料的容置腔室。”

① ② ③

④

⑤ ⑥



如何进行新颖性评价

2011年的题为例

附件2公开了如下内容：

① 瓶盖整体为圆柱形一种茶叶填充瓶盖

② 其上端封闭形成盖顶部，圆柱形侧壁2
注意事项：“即配式”属于效果并不参与技术特征的比对，而“饮料”是参与技术特征比对的

③ 圆柱形侧壁2的下部具有与瓶口外螺纹配合的内螺纹3

④ 内螺纹3上方设有与侧壁2一体形成的环状凸缘4

⑤ 透水性滤网(滤纸或滤布)固定于环状凸缘4上

⑥ 盖顶部1、侧壁2和滤网5围合的空间形成茶叶填充腔



如何进行新颖性评价

2011年的题为例

如何撰写技术特征的比对：

权利要求1请求保护一种。。。。附件x第xx页第xx行（附图x）公开了xx（相当于

权利要求1中的xx），附件x第xx页第xx行公开了xx（相当于权利要求1中的xx），

因此，权利要求1中的技术特征全部被附件x所公开。

注意事项：请注意上下位概念，如果权利要求1中对比文件的概念一致，则使用上

述的“相当于”，如果是上下位概念，要这么写：

附件2公开的“铁”是权利要求1中记载的“金属”的下位概念，因此，权利要求1

中的“金属”被附件2所公开。

练习：附件3的技术特征的比对



如何进行新颖性评价

2011年的题为例

技术特征完全一样是否就没有新颖性？

权利要求1中的技术特征全部被附件x所公开。权利要求1属于…领域，附件x也属于

xx领域；权利要求1所要解决的问题是:…，附件x第xx页第x行公开了其所要解决的

问题是….，即权利要求1和附件x解决的问题相同，并且具有相同的技术效果。因此，

权利要求1相对于附件x不具有新颖性



如何进行新颖性评价

新颖性比对的其他注意事项

新颖性是权利要求和一项技术方案的比较，而并不是与一篇文件的比较。

从属权利要求的新颖性比对

惯用技术手段的直接置换：指南第158页，如果要求保护的发明或者实用新型与对

比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型

不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或

者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或实用新型

不具备新颖性。



如何进行新颖性评价

新颖性比对的其他注意事项

数值和数值范围（指南 158页）。

(1)对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将

破坏发明或实用新型的新颖性。

(2)对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一

个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(3)对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并

且具有该两个端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技

术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。

(4)上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并

且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明

或者实用新型的新颖性。



如何进行新颖性评价

数值范围的注意事项

请注意数值范围和并列技术方案的区别。

例1：权利要求1：1~10摄氏度；对比文件5摄氏度；是否破坏新颖性？

例2：权利要求1：安装1~10个摄像头；对比文件安装了5个摄像头；是否破坏新颖

性？



如何进行新颖性评价

如新颖性相似的评价方式

1. 是否能够要求到优先权。

2. 修改是否超出了原申请文件记载的范围。

3. 是否存在重复授权。



如何进行新颖性评价

1.如何判断是否能够要求到优先权？

将权利要求书中的每一项权利要求均与原申请文件记载，看该权利要
求中的所有技术特征是否均记载在原申请文件中。需要强调的是，原
申请文件包括：说明书、附图、和权利要求书。

仍然以2011年的题为例来判断权利要求2至4是否能够要求到优先权。



如何进行新颖性评价

2.修改是否超出了原申请文件记载的范围？

看修改后的权利要求中的技术特征是否与原申请文件中记载的完全一
致。需要强调一下，与判断新颖性不同的是，新颖性判断中有上下文
概念，而将上位概念修改为下位概念，或者将下位概念修改为上位概
念，均是超范围的，不符合专利法第33条的规定。

注意事项1：作为考试来讲，在对权利要求书进行修改的，尽量使用
原说明书和原权利要求书的原话。

注意事项2：注意撰写权利要求书和修改权利要求书的不同。

可能会导致修改超范围的几点：
1.母案申请与分案申请，比对母案的公开文本和分案申请，PCT比对
英文原始公开文本（后果是被驳回）；
2.答复OA时或者主动修改，比对原申请文件（后果是被驳回）；
3.要求优先权时的主动修改，比对原申请文件，后果是要求不到优先
权。



如何进行新颖性评价

3.是否重复授权？

重复授权，是两个权利要求书中逐项权利要求的比对。

例1：
申请文件1：
权利要求1，一种A，其特征在于，包括，B、C或D。
权利要求2，如权利要求1所述的A，其特征在于，还包括，E。
申请文件2：
权利要求1，一种A，其特征在于包括B和E。
哪项权利要求重复授权了？

注意事项：重复授权的专利权授予在先申请的专利权。
公开文本中的权利要求不是授权权利，不存在重复授权的问题
重复授权之后的处理方式：修改和删除该权利要求



如何答复新颖？

答复与评价的区别

评价是需要将新颖性的四个方面均进行比对，答复时只要在四个方面
找到一个方面的不同的就可以认为具有新颖性。当然，作为考试而言，
如果存在多个不同的方面，需要一一指出。强调一下，考试中还是要
着重找区别技术特征。



如何答复新颖？

答复方式

权利要求1中记载了A、B、C、D，而附件x中公开了A和B。权利要求1中
记载的C和D并没有被附件x公开，因此，权利要求1相对于附件x具有新
颖性。

需要强调的是，附件中公开了哪些特征，没有公开哪些特征最好能够
明确指出。
请尽量将条款写入到意见陈述书中。即，权利要求1相对于附件x具有
专利法第二十二条第二款的新颖性。



如何进行新颖性评价

练习：2009年的题为例

主要练习技术特征的比对



创造性

法条（专利法第22条第3款）

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，该

实用新型具有实质性特点和进步。

本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

考试考查三个方面

（1）对比文件是否能够用来评价创造性？

（2）如何进行创造性评价？

（3）区分发明和实用新型的不同



创造性

突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页
（1）确定最接近的现有技术。

（2）确定区别技术特征和发明实际要解决的问题

（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。



创造性

突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页
（1）如何确定最接近的现有技术。

务必陈述，为什么选择某一个对比文件为最接近的现有技术。可以
是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术
效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，
或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，
并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定
最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。



创造性

突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页
（2）确定区别技术特征和本发明实际要解决的技术问题。

A，确定区别技术特征。

B，确定区别技术特征所要解决的技术问题。

分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征。
找区别技术特征的方法与新颖性的处理是相同的，在此不再赘述。

基于接近的现有技术重新确定该发明实际解决的技术问题，可能不
同于说明书中描述的问题。
应根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际要解决
的技术问题。
发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本
领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果
即可。



创造性

突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页
（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。

现有技术中是否给出将上述区别技术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）时，有动
机改进该最接近的心有技术并获得要求保护的发明。

（i）所述区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确
定的技术问题的惯用技术手段，或教科书或者工具书等中披露的解
决该重新确定的技术问题的技术手段。

（ii）所述区别技术特征为与最解决的现有技术相关的技术手段，
例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该
其他部分所起到的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该
重新确定的技术问题所起到的作用相同。

（iii）所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，
该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的
发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。



创造性

突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页
注意事项：
再次强调，创造性的争辩一定要按照三步法来进行。这是考试，例如，
在实际的办案过程中一般不会重新定义技术问题。
需要注意，在意见陈述书中的陈述会对权利要求的保护范围造成限定。
所以在实际办案的过程中一般会相对较少的论述，在考试中也不要添足。



创造性

2010的试题为例进行说明。

撰写方式：
选择附件x作为最接近的现有技术，附件x公开了….相当于权利要求1中
的…由此可见，权利要求1和附件x的区别技术特征为特征Z。该特征Z解
决的技术问题是….
(1)附件y中公开了…相当于特征Z，附件y中该技术特征在解决…问题中
所起到的作用是….，区别技术特征Z在解决重新认定的技术问题时所起
到的作用是…，因此，该区别技术特征被附件y披露，该技术手段在该
对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新
确定的技术问题所起的作用相同。即权利要求1相对于附件x和附件y是
显而易见的，不具有突出的实质性特定。
（2）附件y中也没有公开该区别技术特征Z
（3）附件y中公开了特征所起到的作用不同，因此，没有将附件y应用
到附件x中的启示，即权利要求1相对于附件x和附件y是非显而易见的，
具有突出的实质性特点。



创造性

是不是具有突出的实质性特点就一定具有创造性？

显著进步的表述。描述一下区别技术特征所能够带来的技术效果。这些
技术效果是对比文件所无法取得的。

注意事项：重新定义的技术问题和具有显著进步的技术效果均能从试卷
中提供的内容中找到。



创造性

实用新型和发明的区别？（实质性特点和进步）

(1)现有技术的领域
对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑
其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使
本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。
对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领
域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，
促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，
可以考虑其相近或者相关的技术领域。
(2)现有技术的数量
对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造
性。
对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评
价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加” 而成的实用新型专利，
可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。



创造性

实用新型和发明的如何区别？

（1）明确写了发明或者实用新型
（2）根据申请号来确定



单一性

法条（专利法第31条）

一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的

发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用

新型，应当在技术上相互关联，包括一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，

其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献

的技术特征。（专利审查指南 2010 第190页）。



单一性

注意事项

（1）独立权利要求之间应当具有相同的特征，该相同的技术特征能够使权利要求相

对现有技术具有单一性。

（2）单一性的目的是为了：经济上和技术上的原因。因此，如果遇到是否要求分案

的问题，请尽量分案。

（3）答复OA时的处理方法。A：争辩方法，找到一个几个独立权利要求中都有的特征，

该特征是具有新颖性和创造性的技术特征。B：对没有单一性的案子进行分案，在原

申请中删除该对应的技术特征。需要说明的是，删除并进行分案的权利要求应当是审

查员没有评论过的一套权利要求。

（4）单一性仅仅是驳回条款，而并不是无效条款。



单一性

举例，以2008年试题为例进行说明

发明点具有如下几个：

（1）在油炸过程中保持真空；

（2）在脱油过程中保持真空；

（3）使用一种特有的消泡剂保持炸制过程中油脂不飞溅。

第一独立权利要求：A特征+（1）；其中A特征是现有技术。

第二独立权利要求：B特征+（1）；其中B特征是现有技术。

这两个权利要求是否具有单一性？

检索到（1）是现有技术，那么这两个权利要求是否还具有单一性？

第一独立权利要求：A特征+（1）+（2），第二独立权利要求：B特征+（1）+（3）；

这两个权利要求是否具有单一性？



单一性

第一独立权利要求：A特征+（1）+（2）；

第二独立权利要求：B特征+（1）+（2）。

这两个权利要求是否具有单一性？

这两个权利要求是否是重复授权？



权利要求书的撰写

形式要求

1.要求保护能够授予专利权的主题

2.以说明书为依据

3.清楚、简明

类型清楚，一种….方案。装置使用结构限定，方法使用步骤来限定

每一项权利要求应当清楚

权利要求的引用关系应当清楚。注意：没有多项引用多项。

4. 满足单一性要求

独立权利要求之间要具有相同或相应的特定技术特征，特定技术特征
是使该权利要求具有新颖性和创造性的技术特征。

5. 其他 例如，只有一个句号，从权放在该独权之后 不能有插图 能否出现
如图1所示的结构？



权利要求书的撰写

权利要求书的撰写

（1）找到所有的技术特征；

（2）区分现有的技术特征和能够带来新颖性和创造性性的技术特征；

（3）选择一个最重要的能过带来新颖性和创造性的技术特征撰写独立权利要求，
其余用来撰写从属权利要求；

（4）撰写分案申请的权利要求；

（5）分案申请的权利要求应当作为从属权利要求。



权利要求书的撰写

权利要求书的撰写的注意事项

（1）对于分案申请，能够进行分案处理的就进行分案处理。不要玩所谓的技巧，
这是考试。

（2）关于找点，例如，A、B、C、D四个点

C和D是不重要的点，A和B无法区分，此时，应该考虑

（a），这两个点是不是都应该写入独立权利要求

（b），如果不是，那么选择最先出现的点写入独立权利要求，另外一
个点写入从属权利要求。



权利要求书的撰写

权利要求书的撰写的注意事项

需要注意的两点（这两点对答复OA和新申请均适用）

（1）对于单一性，需要注意一点，对于需要分案申请的技术方案可以使用引用
的方式写在另外一套权利要求中。

（2）必要技术特征写全，尤其是装置权利要求

（3）从属权利要求布局的合理性

以2008年的考题为例进行说明。

以2009年的考题为例进行说明。



择一考查的内容

1 答复审查意见

2 作为请求人撰写无效宣告请求书

3 作为专利权人答复无效宣告请求书



答复审查意见

大纲中的内容：

1.维护委托人的利益

2.全面、准确地理解审查意见

需要强调的是，全面，即要对于审查员所有的意见均进行答复；

准确，分辨审查员的意见是正确还是错误，对于正确的意见接受，错
误的意见进行争辩，审查员有疑问的，要进行解答。

3. 正确撰写意见陈述书

区分形式缺陷还是实质缺陷，形式缺陷一般是正确的，实质缺陷要进行仔细分辨。

需要说明的，无论是官方意见，还是无效请求书，按照考试的规律而言，一般大部
分是正确的，并且，在大部分正确的言论中包含着些许的错误，需要一双智慧的眼睛却分
辨。

4. 意见陈述书的表达方式



答复审查意见

1.答复审查意见时权利要求书的修改和撰写新申请权利要求撰写的区别

答复OA时的修改不允许超范围，即，不允许二次概括。

新申请撰写的时候可以进行概括。

例如，一种制作油炸食品的方法，其特征在于，将所述食品原料……

原说明书中记载了：“本发明所述的方法和设备适用于制作油炸马铃薯薄片、油
炸玉米饼薄片……等油炸食品”

假设（1）原权利要求书记载的一种制作油炸马铃薯的方法，其特征在
于，。。。。，将其改为一种制作一种油炸食品的方法，这样的修改是否允许？



答复审查意见

超不超范围？允不允许？

《专利审查指南2010》第244页 规定：
根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进
行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则
第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。然而，对于虽然修改的方式
不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条
要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，
这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可
以接受。
但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，
也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。
(1)主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
(2)主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。
(3)主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权
利要求的主题。
(4)主动增加新的独立和（5）从属权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要
求书中未出现过。



答复审查意见

请注意“主动”二字，对后续程序是否会造成影响？

还有一个问题：权利要求主题中涉及到的“特征”是否算技术特征?

假定（2），说明书中和原权利要求中记载的均是油炸薯片的方法，那么将修改后的权利要
求限定为一种油炸食品的方法是否可以？

在新申请撰写的时候是否可以？

总结一下，答复审查意见通知书时的权利要求的修改方式为：改错和增加。

改错，就是修改原权利要求中有错误的地方；增加，就是能够增加使其具有新颖
性和创造性的技术特征。

请注意，此处不能删除原权利要求中的特征。

步骤：1. 找到本发明和对比文件1的区别技术特征，A、B，一个写独立权利要求，B写从属
权利要求。

2. 找到原权利要求1的错误进行修改

3. 找到可以写入从属权利要求的技术特征



无效宣告意见陈述书

大纲中的内容（仔细阅读审查指南中的在该PPT中没有涉及的部分）

1.正确分析无效宣告请求和请求人所提供的依据

需要注意，对于证据期限一定要注意（新法和旧法的适用），对于证据的效力？
一般而言，公开出版物的效力可以保证，公开使用的证据要注意。

2.确定适当的应对策略

注意证据问题，注意无效宣告的条款，例如，单一性不是无效宣告的条款。

3. 对专利文件的修改

4. 意见陈述书的表达方式



无效宣告意见陈述书

修改方式
与OA不同，《专利审查指南2010》385页， (1)不得改变原权利要求的主题名称。(2)与授
权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。(3)不得超出原说明书和权利要求书记载
的范围。(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利
权人不得修改其专利文件。

修改方式
在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合
并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，
例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属
关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合
并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被
合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其
从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技
术方案中删除一种或者一种以上技术方案。



答复OA和答复无效宣告的异同

相同点：
对于新颖性和创造性的争辩时的方法均是相同的

不同点
如果在OA中指出权利要求没有新颖性，那么，需要对新颖性和创造性均进行争辩；而

在无效宣告请求书中如果只说了没有新颖性，那么可以不对创造性进行争论。

需要再次强调的地方
对于对比文件一定要注意公开日期。



无效宣告请求书的撰写

大纲
1.正确选择请求宣告专利权无效的法律依据
2.针对性的进行论述 证据和理由
3.无效宣告请求书的表达形式



无效宣告请求书的撰写

1.正确选择请求宣告专利权无效的法律依据
(1) 注意证据的可用性

a.新法和旧法的适用
b.什么是现有技术？公开使用的证明？

《专利审查指南 2010》第153页 “现有技术应当在申请日之前出于能够
被公众所获知的状态”。举例，“内部资料，请注意保密”，图书馆上
的书。



无效宣告请求书的撰写

1.正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

(2) 有可能出现的考试形式

提供多份证据，需要进行证据的选择，但是证据的选择不会影响新颖
性和创造性的判断。例如，给了两份资料A和B，这两份资料都能影响权
利要求1的新颖性，这时候一定要注意这两份资料是否都可以使用？如果
都能使用，最好都均做陈述。

创造性的判断的最接近现有技术的选择，例如，提供了资料A和B，以
及资料C，那么，应该如何进行选择？



无效宣告请求书的撰写

2. 针对性的进行论述
新颖性

四个方面，单独比对
创造性

一定体现三步法
不支持

概括过宽？考的可能性不大
26条第3款

？
不清楚



涉及到的其他法条

缺少必要技术特征

每个权利要求都要解决相应的技术问题，包括独立权利要求和从属权
利要求，但是只有独立权利要求才存在缺少必要技术特征的问题。

得不到说明书支持
（1）从权缺少必要技术特征，使用得不到说明书的支持。
（2）概括的太大，解决不了问题。
（3）涵盖了不能解决问题的技术方案，注意合理预测的使用。

不清楚
基本上是形式问题。

这三个法条可能更加倾向于锦上添花。



不一定要考的内容

1 说明书的撰写

2 摘要的撰写



说明书的撰写

形式要求： 五个部分（技术领域 背景技术 发明内容 附图说明 具体
实施方式）
实质要求：专利法第二十六条第三款

对应的大纲的中内容是
正确撰写出专利说明书的各个部分
清楚、完整、能够实现



说明书的撰写

说明书的作用：专利法第二十六条第三款，第二十六条第四款

例子：交底书中写了：现有技术中只有A，在本发明中增加了B；
A和B使用扣件连接，这样的处理方式可以使B方便拆卸清洗。

权利要求1中概括了 A和B连接，那么在具体实施例中一定要写
明，只要A和B连接就可以解决技术问题达到技术效果，其中，A和B可以
固定连接，也可以活动连接，其中，固定连接可以是焊接、粘贴连接等，
活动连接可以是扣件连接、螺丝连接等。

这样的处理方式会有什么额外的问题？



摘要的撰写

发明或实用新型名称

所属技术领域

所要解决的技术问题

技术方案的要点（独立权利要求）

主要用途（效果？）

注意事项：不超过300字，不得使用商业宣传用语，摘要的附图标记带
括号。

可能的出题方式？改错？



注意事项

1 PCT进入中国的案件

2 母案申请与分案申请

3 说明书的修改

4 保护客体




