
模板  咨询意见书(注意潜在点) 无效请求 审查答复 无效答复 
起首 
 
必考 
折考 
注意 
 
感觉怪的地方一

定要注意肯定有

背后原因 

尊敬的A公司： 
        很高兴贵方委托我所代为办

理有关 xx 专利申请/无效请求

案，经仔细阅读申请文件/无效

请求书、交底资料、对比文件和

现有技术，我认为贵公司的专利

申请文件/无效请求书存在不符

合专利法和专利法实施细则规定

的问题，会影响本发明的授权/
对涉案专利无效的前景。具体理

由如下。 
 
(将修改说明穿插于具体分析中) 

尊敬的专利复审委员会： 
请求人根据专利法第 45

条和专利法实施细则第 65
条的规定，对专利号 xx、名

为 xx 的实用新型/发明专利

权提出无效请求，涉案专利

的申请日为 xx，授权公告日

为 xx，优先权日为 xx。 
请求人以涉案专利的权

利要求 X 不符合专利法第 X
条第 X 款的规定为理由，宣

告涉案专利全部无效/权利要

求 X 到 XX 无效。具体理由： 

尊敬的审查员/专利复审委员会： 
       本次意见陈述书是针对审查员于XX 年X 月X 日就申请号为A，申请

日为B，发明名称为C的专利申请发出的审查意见通知书/专利复审委员

会转来的请求人XX 公司X 年X 月X日提交的关于XX 专利的无效请求书及

对比文件1 和2，随后又收到XX 公司X 年X 月X 日提交的对比文件3的答

复，申请人/专利权人仔细研究了审查员对本案的审查意见/无效请求

人所提出的无效的理由和证据，申请人/专利权人对申请文件作出了修

改并陈述意见如下。 
（审查答复一般不需要证据说明，无效答复还要理由分析：） 

1. 一个月举证期限外，外文没翻译，公知不能获得 
2. 单一性不是无效理由---请复审委员会不予考虑（R65.2） 
3. 对理由未提供具体说明---请复审委员会不予考虑 
4. 对证据未具体说明理由---请复审委员会不予考虑 

一、证据和理由

分析：（5 分） 
1.对比文件 4：专利号为 xx 的中国实用新型/发明专利，涉案优先权文件副本。（没优先文件只有优先日，也可同理由怀疑其优先权） 
1.1 权利要求 xx 享有优先权文件的优先权。 
权利要求 1 的技术方案已经记载在优先权文件的权利要求 xx 中，两者技术方案相同，技术领域相同，解决的技术问题相同，以及

预期的效果相同，属于相同主题的发明或实用新型，且该专利的申请日为 XXX，距其所要求优先权日 xx 的 12 个月内，故享有优先权。 
1.2 权利要求 2-4 不享有优先权文件的优先权。 
权利要求 2-4 的特征 xx 没有记载在优先权文件中，或至少 4 其一不同，或该专利申请日不在要求优先权日的 12 个月内，故不享优先

权 2.对比文件 1：专利号为 xx 的中国实用新型/发明专利，申请日为 xx，公布/公告日为 xx。 
对比文件 1 的公开日早于涉案专利的申请日/优先权日，故构成涉案专利的现有技术，可以用于评价涉案专利的新颖性和创造性 
3.对比文件 2：专利号为 xx 的中国实用新型/发明专利，申请日为 xx，公布/公告日为 xx。 
对比文件 2 的申请日/优先权日早于涉案专利的申请日/优先权日，公开日晚于涉案专利优先权日而早已其申请日，故对涉案专利的权 1
构成申请在先、公开在后的专利文献，可以用于评价涉案专利权 1 的新颖性，但不能评价涉案专利权 1 的创造性；对涉案专利的权

2-4 构成现有技术，可以用于评价涉案专利权 2-4 的新颖性和创造性。 
4.对比文件 3：专利号为 xx 的中国实用新型/发明专利，申请日为 xx，公布/公告日为 xx。 
对比文件 3 的公开日晚于涉案专利的申请日/优先权日，故不构成涉案专利的现有技术，不可用于评价涉案专利的新颖性和创造性 

1. 新颖性和创造性

分析： 

2. 优先权分析：

（相同主题+优先

权 12 个月期限

内） 

3. 答复修改说明

（5 分） 
超修改原则可能

倒扣分：超范

围、扩大范围 

无效答复只能“删除了”、“合并了”权利要求： 
模板：针对x缺陷（修改理由）+怎样修改+修改的说明书依据 
（1）增加区别技术特征（A22.2/3），该修改的依据来自于说明书第【x】段 
（2）删除不必要特征--------上、下位概念（A26.4） 
（3）补充必要技术特征（R20.2） 
（4）同意审查意见，删除不满足新颖性、单一性…的权利要求（A31.1） 
（5）修改引用关系（A22.2/3） 
（6）修改权利要求排列序号  （7）前后技术术语统一 

以上修改均是在答复审查通知书/无效请求书的期限内作

出的，均未超出原说明书及权利要求书记载的范围，符

合专利法第 33 条的规定。也没有扩大原专利的保护范

围，并且以上修改均是针对审查意见通知书/无效请求书

指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则 R51.3/R69.1
的规定，同时也符合审查指南中有关答复审查/无效程序

中对专利文件进行修改的各项规定。修改后的权利要求

克服了审查意见通知书/无效请求书指出的所有缺陷。 



二、具体理由和

分析如下： 
 

1. 新颖性（14 分） 
单独对比原则

（对比+公知，实

例 1+实例 2，都

不行，） 
对比文件逐一对

比： 
对比文件 1 
对比文件 2 
对比文件 3 
… 

1.1. 权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2 款关于新颖性的规定 
       对比文件 1 公开了一种 xx 主题，包括“与权 1 相对的全部特

征”，其中…相当于…(技术方案对比)，对比可见 
a. 对比文件 1 公开了权利要求 1 的全部技术特征， 
b. 权利要求 1 的特征 X 是对比文件 1 公开特征 X1 的上位

概念/惯用手段的直接置换/直接导出的内容 
       故对比文件 1 公开了权利要求 1 的技术方案，且技术领

域相同，解决相同的技术问题，取得相同的技术效果，因

此权 1 相对对 1不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性 
1.2 权利要求 2 不符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性 
       权利要求2 的附加技术特征A已在对比文件1中公开，由对比

文件1说明书/附件“”，故当其引用的权利要求1 不具备新颖性

时，该从属权利要求也不具备新颖性，不符合《专利法》第22 
条第2 款的规定。 

1.1 修改后的权利要求 2 符合专利法第 22 条第 2 款关于新颖性的规定 
       对比文件 1 公开了一种 xx 主题，包括“与权 1 相对的全部特征”，其

中…相当于…(技术方案对比)，对比可见： 
a. 对比文件 1 并未公开（修改后）权利要求 1 的技术特征 x 
b. 权利要求 1 的特征 X 是对比文件 1 公开特征 X1 的下位概念 

       权利要求 1 的技术方案与对比文件 1 两者的技术方案实质不相同/
至少 4 其一不同（不构成抵触申请） 
       因此（修改后）权利要求 1 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖

性 
1.2 权利要求 2 不符合专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性不成立 

   权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求，当其引用的权利要求 1 
具备新颖性时，该从属权利要求也具备新颖性，符合《专利法》第 22 
条第 2 款的规定。 
1.3 无效宣告请求书中采用了证据x与公知常识/证据y结合来评价权利

要求的新颖性，不符合新颖性评述的单独对比原则，因此理由不成立 
2. 创造性（29 分） 
对比文件先逐一

对比，再结合 
 

2.1 权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定 
对比文件 1 与涉案专利的技术领域相同，所解决的技

术问题相同，且公开涉案专利的技术特征最多，可以认为

对比文件 1 是最接近的现有技术。 
       对比文件1 公开了XX主题，包括“与权1相对的全部特征”，对

比可见，对1公开了权1全部技术特征/权1 和对比文件1 的区别技

术特征是：X，该区别技术特征实际解决的技术问题是：A。 
       对比文件2 公开了XX主题，包括“与权1相对的全部特征”， 

a． 对比文件2公开了区别技术特征X1，X1是公知常识 
b． 对比文件1/2公开了技术特征X/X1，其在对比文件2中所

起的作用与上述区别特征X在本发明里的作用（实质）

相同，都是：B 
因此对比文件1/2给出了将上述区别技术特征应用在对比文

件1中以解决“A”问题的技术启示。 
       因而对本领域技术人员而言，涉案专利的权利要求 1 相对于

对比文件 1 和 2 的结合是显而易见的，不具有（突出的）实质

性特点和（显著的）进步。因此权利要求 3 相对于对比文件 1
和 2 的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性 
2.2 权 2 进一步限定了附件技术特征 C，对 2 公开了 D，D 在对

2 中解决问题 A 的作用和 C 在权 2 中解决问题 A 的作用相同，

2.1 修改后的权利要求 1 符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定 
对比文件 1 与本专利的技术领域相同，所解决的技术问题相同，

且公开本专利的技术特征最多，可以认为对比文件 1 是最接近的现有

技术。 
对比文件 1 公开了 XX 主题，包括“与权 1 相对的全部特征”，但修

改后权利要求 1 记载了技术特征 X，该技术特征 X 并没有被对比文件 1 
公开。权利要求 1 和对比文件 1 的区别技术特征是 X，该区别技术特

征实际解决的技术问题是 A。对比文件 1 没有给出任何相应的技术启

示，无法解决上述问题 A。 
       对比文件2 公开了XX主题，包括“与权1相对的全部特征”， 

a． 对比文件2未公开区别技术特征X，无启示，没解决A。 
b． 对比文件1/2公开了技术特征X/X1，其在对比文件2中所起的作

用与特征X在本发明里的作用不相同，技术特征X/X1在对比文件

2中的作用是C，而技术特征X/X1在本发明的作用是D。 
因此对比文件1/2未给出将区别技术特征X应用在对比文件1中以解

决“X所要解决的”问题的技术启示。且X/X1不是公知常识。 
       因而对本领域技术人员而言，本专利/修改后的权利要求 1 相对于

对比文件 1 或 2 或其结合是非显而易见的，具有（突出的）实质性特

点。本专利/修改后的权利要求 1 的有益效果是 xx，同对比文件 1 和对



故当其引用的权利要求 1 不具备创造性时，该从属权利要求也

不具备创造性，不符合《专利法》第 22 条第 3 款的规定。 
比文件 2 相比具有（显著的）进步。因此权利要求 1 相对于对比文件

1 或 2 或其结合具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性 
2.2 在权利要求 1 具备创造性的基础上，从属权利要求 2-X 也具备创造

性。 
3.关于单一性/分
案/合案（7 分） 
31.1, 43.1 
独 1 无新/创，考

虑其从权单一性 

3.1. 权利要求 4 和 1 缺乏单一性，不具备专利法第 31 条第 1 款

规定的单一性。应分案申请。 
权利要求 4 和 1 之间具有共同的技术特征：特征 X，但特征 X
已经在对比文件 1 中公开，属于现有技术，未对新颖性和创造

性做出贡献，不构成特定技术特征，因此权利要求 4 和 1 缺乏

单一性，不具备专利法第 31 条第 1 款规定的单一性。 
3.2. 权利要求 5 和 1 缺乏单一性，不具备专利法第 31 条第 1 款

规定的单一性。应分案申请。 
权利要求 1 中对现有技术有贡献的技术特征是 X，特征 X 所要

解决的技术问题是 A，权利要求 5 中对现有技术有贡献的技术

特征是 Y，特征 Y 所要解决的技术问题是 B。两者作用不同，解

决问题不同，技术效果也不同，可见权 5 和 1 对现有技术有贡

献的技术特征即不相同也不相应，彼此技术上也不相关联，因

此两者之间没有相同/相应的特定技术特征，不属于同一个总的

发明构思，不具备专利法第 31 条第 1 款规定的单一性。可以分

案申请，且以分案申请的方式来进行处理优于以从属权利要求

的方式进行保护。 

3.1. 权利要求 4 和 1 具备专利法第 31 条第 1 款规定的单一

性。可以合案申请。 
a．权利要求 4 和 1 之间具有共同的技术特征：X，特征 X
对本专利新颖性和创造性做出贡献，构成特定技术特征 
b．权利要求 1 中对现有技术有贡献的技术特征是 X，权利

要求 5 中对现有技术有贡献的技术特征是 Y，特征 X 和 Y 所

要解决的技术问题都是 B。特征 X 和 Y 是相同/相应的技术

特征，技术上相关联， 
      两者属于一个总的发明构思，具备专利法第 31 条第 1 款

规定的单一性。 
3.2 分案申请权利要求具备新颖性和创造性的说明 

对比文件 1 和 2 中并未公开分案申请中独立权利要求 1
的 xx 内容，也没有给出任何启示，因此分案申请中的权利

要求 1 相对于对比文件 1 和 2 的结合具备专利法第 22 条第

2 款和第 3 款规定的新颖性和创造性。 
        分案申请中的权利要求 2-X 为权利要求 1 的从属权利要

求，在权利要求 1 具备新颖性和创造性的基础上，从属权利

要求 2-X 也具备新颖性和创造性 

专利法

第 31 条

第 1 款

不属于

R65.2 款

规定的

无效宣

告理

由，请

求专利

复审委

员会对

该理由

不予考

虑 

4. 说明书的支持

A26.4（7 分） 
权要与说明书不

一致；概括较宽

范围（缺少说明

书限制条件，一

般下条从权有限

制） 

4.1．权利要求 2 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，得不到说

明书支持 
    根据该专利说明书记载的内容可知，为了解决技术问题xx，
采取技术手段A，其限定是xx。 
    权利要求2 限定了条件A，但未进一步限定上述条件A，其采

用的上位概括/并列概括涵盖了“反例”这种无法解决涉案专利

技术问题的情形，因此，权利要求2 在说明书公开内容的基础

上概括了一个较宽的保护范围，得不到说明书的支持，不符

合《专利法》第26 条第4 款的规定。 

4.1 修改后的权利要求书能够得到说明书的支持 
     在判断权利要求是否得到说明书支持时，应当考虑说明

书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。 
     说明书中记载了“下位概念A1”，对于本领域技术人员来

说，可以合理推知该技术效果同样使用于“上位概念A”，能

得到相同的效果/功能，因此修改后权利要求没有超出说明

书公开的范围，能够得到说明书的支持，符合专利法第26条
第4款的规定。 

 

5.保护范围不清楚

A26.4（7 分） 
5.1.权利要求 2 不符合专利法第 26 条第 4 款关于清楚、简要的限定要求专利保护的范围的规定 

a． 从属权利要求 2 进一步限定了附件技术特征 x，但其 
引用基础权利要求 1 中并没有“所述”技术特征 x，从而权利要求 2 缺乏引用基础（注意多项择一引用基础的确认） 
b． “优选”/“例如”连接着一个上位概念和一个下位概念，从而在一个去权利要求里限定出不同的保护范围， 
c． 权利要求 2 的主题 A 和其引用的权利要求 1 的主题 B 不一致，不符合专利法实施细则第 22 条第 1 款的规定 
d． 前后矛盾/未限定连接或位置关系/包含不同类型发明 



导致其保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定 
5.2.权利要求 2 修改了…，使其保护范围清楚，符合专利法第 26 条第 4 款关于清楚、简要的限定要求专利保护的范围的规定 

6. 必要技术特 R20.1 
a．产品：构成+连
接+/位置+区特

b．方法：步骤+
工艺+条件+区特 

6.1.权利要求 1 不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定 
本申请所要解决的技术问题是“xx”，根据说明书， “特征 X 如何

解决所要解决的技术问题”，因此特征 X 是解决上述技术问题的

必要技术特征，而权利要求 1 并未记载特征 X 这一技术特征，

不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定 

6.1 修改后权利要求书具备必要技术特征 
本申请所要解决的技术问题是“”，权利要求 1 记载/添

加了技术特征 X，“通过技术特征 X 如何解决所要解决的技

术问题”，因此权利要求 1 不缺少解决上述技术问题的必要

技术特征，符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。 

 

7.形式缺陷 R22 
无论 OA 是否指

出，都要修改 

（1）主题名称不一致：R22.1 
（2）非择一引用：R22.2 
（3）多项引多项：R22.2 

引起保护范围不清楚 不属

R65.2 无

效理由 
8.发明/实用客体 
A2.2/2.3 

7.1权利要求2不符合专利法第2 条第2/3 款的规定，非发明/实用

客体 
a. 权利要求2 公开了一种xx主题，该主题不涉及例：产品的构

造，仅涉及例：广告创意和广告内容的表达，其特征x不是技术

特征，未采用技术手段解决技术问题，未取得技术效果，不构

成技术方案 
    b. 权9的附件技术特征x是对产品材料的限定，是对材料本身

的改进 
   因而不符合《专利法》第2 条第2/3 款的规定 

   对2公开了材料A，可见权9是将现有已知的材料运用在具有构造和形

状的产品上，不属于对材料本身的改进，符合《专利法》第2 条第3 
款的规定 
 

9.专利客体 
A25 

8.1权利要求2不符合专利法第25 条第1款的规定，非专利客体 
   权利要求2 要求保护一种xx主题，属于 
（一）科学发现 
（二）智力活动的规则和方法 
（三）疾病的诊断和治疗方法 
（四）动物和植物品种 
（五）用原子核变化方法获得的物质 
   属于《专利法》第 25 条第 1 款规定的不授予专利权的客体。 

 

结尾         综上所述，目前专利申请文

件/无效请求书存在较多问题，

需要进行修改。以上咨询意见仅

供参考，有问题随时与我们沟

通。 
祝好！ 

xx专利代理机构xx专利代理人 
联系电话xxx   

年月日 

综上所述，请求人以涉

案专利的权利要求 X 不符合

专利法第 X 条第 X 款的规定

为理由，宣告涉案专利全部

无效/权利要求 X 到 XX 无

效。 
                 请求人：XX 

联系电话 xxx   
年月日 

       综上所述，申请人/专利权人认为修改后的权利要求书已克服了此

次审查意见通知书中的所有缺陷以及存在的形式缺陷/无效宣告请求

书中的所有缺陷，符合专利法及其实施细则以及审查指南的相关规

定。请求审查员/专利复审委员会在修改文本的基础上授予本发明（实

用新型）专利权/维持本专利的专利权有效。如果审查员/专利复审委

员会不同意上述陈述或认为本申请/专利存在其他缺陷，请同本案专利

代理人XX 联系。 
                                                                                              专利代理人 XX 
                                                                                              联系电话xxx 
                                                                                              年月日 



 

权利要求撰写（独权 45 分+从权 25）：现有技术问题+最接近现有技术->主题+区别技术特征+实际解决的技术问题->单一性判断->实际解决的技术问题的全部

必要技术特征->独权：共同必要技术特征+区别技术特征（剔除独权解问的非必要技术特征）->从权：进一步限定的附件技术特征 
现问主题 A 
->子主题 A’ 
(同为一个大

主题的合案

到大主题上) 

现问

一 
实施例 1 原则：多例概括，合案从权 

例外：没共区特，没法概括，

分案（特特和解问不同） 

同主题 A 同现问：原则：多例概括，合案

从权；例外：没共区特，没法概括，分案 
同主题 A 不同现问：有共区特，并列独

权；没共区特，没法概括(1 案解 2 问)，分

案 
原申请主题：为对比文件相同现问主题，主

题定义保持和交底资料一致 

主题 A&B: 有共区特，合案并列独权； 
没共区特，没法概括(1 案解 2 问)，分

案，同时可为现问主题从权 
独权：两并列点，选保护范围最大的入

独权，小的入从权，产品优于方法 
从权：对后引用不影响，则并列/平行非

递进关系可合并；分开考虑说明书支持 
必特：与解问联系 

实施例 2 
实施例 3 

现问

二 
实施例 1 原则：多例概括，合案从权 

例外：没共区特，没法概括，

分案（特特和解问不同） 
实施例 2 
实施例 3 

非现问主题 B 
->子主题 B’ 

新问

三 
实施例 1 主题 B:  概括合案从权(注意得到说明书支持) 
实施例 2 

实质性要求 1. 新颖性和创造性； 2. 必要技术特征； 3. 得到说明书的支持；4.清楚、简要的限定要求专利保护的范围； 
形式性要求  
几问几独权  
(除非概括) 

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 

 

例2015 

现有问题:1.快速装配和维修；2.卡箍转动或窜动 

进现：附件1（技巧：看图特征标号） 

实例        主题              主区特（不要缺必特）                          解问 

      1     卡箍              紧固装置3：闩锁31 和连杆32，连杆32       快速装配和维修                

      2   橡胶垫圈/卡箍        三角形防滑凸起141                       卡箍转动或窜动 

      3     卡箍          紧固装置3：锁盖301、环形锁扣302 和锁钩303    快速装配和维修                

      4   橡胶垫圈/卡箍        点状凸起                                卡箍转动或窜动 

      5     卡箍               U型开口6                                快速装配和维修                      

1、3上位共同区特卡扣机构，可合案；2、4上位共同区特防滑凸起，可合案；1-3没共特，可分案，同时可为彼此从权。三独权。 

 
 
 
 



 

 
 

注意修改权要和撰写权要的区别：上

下位不可改动 
 
 
 
 
 
 
 
复审修改：R61 

（1）修改后的权利要求相对于驳回

决定针对的权利要求扩大了保护范围 

（2）将与驳回决定针对的权利要求

所限定的技术方案缺乏单一性的技术

方案作为修改后的权利要求。 

（3）改变权利要求的类型或者增加

权利要求。 

（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉

及的权利要求或者说明书进行修改。

但修改明显文字错误，或者修改与驳

回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的

情形除外。（不能修改未指出的形式

缺陷） 
 

增背景附图，换公知附

图为最近技术附图可以 

R68：在无效宣告

请求的审查过程

中，发明或者实

用新型专利的专

利权人可以修改

其权利要求书，

但是不得扩大原

专 利 的 保 护 范

围。 

发明或者实用新

型专利的专利权

人不得修改专利

说明书和附图，

外观设计专利的

专利权人不得修

改图片、照片和

简要说明。 

1、修改权利要求书一般限于权利要求的删除、

技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显

错误的修正。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。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。权利要求的进一步

限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载

的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。 

2、在专利复审委员会作出审查决定之前，专利

权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技

术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利

权人可以以删除以外的方式修改权利要求书： 

（1）针对无效宣告请求书； 

（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充

的证据； 

（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及

的无效宣告理由或证据。 

不许二次概括； 
不能删除原权利要

求中的特征 



 

技术领域 

技术方案 

解决问题 

技术效果 


