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第三部分　专利代理实务

基本要求

能够准确掌握并综合运用 «专利法»、«专利法实施细则»、«专利审查指南２０１０»以及其他有关

规定,撰写能有效而又合理地保护发明创造的说明书和权利要求书,撰写能够依法充分维护委托人

利益的答复审查意见的意见陈述书、无效宣告请求书以及针对无效宣告请求的意见陈述书.

第一章　专利申请文件的撰写

第一节　说明书及其摘要的撰写

一、撰写说明书的基本要求

１􀆰正确理解发明创造

一个合格的专利代理人应当能够正确、全面地理解委托人所提供的发明创造 (包括委托人所

提供的背景技术),撰写出正确反映发明创造内容的说明书.为此,专利代理人应当具备必要的

技术知识,在正确理解的基础上能够对有关的技术资料进行有效整理和归纳,不应当仅仅借用委

托人提供的材料,生搬硬套地写出说明书的各个组成部分.

２􀆰确定能够获得专利权的申请主题

一个合格的专利代理人应当熟练地掌握 «专利法»、 «专利法实施细则»和 «专利审查指南

２０１０»的规定,能够依据委托人提供的发明创造、有关背景技术以及自己的专业技术知识,准确

地把握委托人的发明构思,为委托人确定属于能够被授予专利权主题范围且具备新颖性、创造性

和实用性的申请主题.确定能够获得专利权的申请主题,是正确撰写专利说明书的前提条件.说

明书中对背景技术、发明所要解决的技术问题、发明的技术方案、发明的有益效果等部分的描

述,均应当围绕所确定的能够获得专利权的申请主题来展开.

３􀆰充分发掘发明构思的各种实现方案

一个合格的专利代理人应当有能力弥补委托人所提供素材的不足之处,凭借自己的专业知识

帮助委托人补充思考实现其发明创造构思的各种可能的实施方式,将这些实施方式反映在说明书

中,使委托人获得一份能够有效防止他人既利用委托人的发明构思,又能够轻易绕过专利保护范

围的有价值的专利权 (如果全国专利代理人资格考试的试卷明确指明,作为考试不要求应试人员

作上述发掘,则应当遵从试卷的要求).

４􀆰 正确撰写说明书的各个部分

在上述工作的基础上,除非发明创造的性质需要采用特殊的表达方式,专利代理人应当按照

«专利法实施细则»第十七条的规定撰写说明书的各个部分.发明创造涉及化学、计算机程序领

域的技术方案的,说明书的撰写应当遵从 «专利审查指南２０１０»相应部分的专门规定.

５􀆰 清楚、完整,能够实现

说明书的内容应当清楚,用词应当准确,内容应当完整,使所属领域的技术人员按照说明书

记载的内容,就能够实现发明或者实用新型的技术方案,解决其技术问题,产生预期的技术

效果.

６􀆰说明书的表述方式

一个合格的专利代理人应当具有足够的文字表达能力,能够清楚、准确地表述说明书的各个

部分,使所属领域的技术人员容易理解说明书的内容.说明书既要具有足够的技术信息,又要避
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免文字重复冗长,出现含糊不清或者前后矛盾之处.撰写说明书应当尽量采用国家统一规定的技

术术语,避免出现错别字.

７􀆰 协调说明书和权利要求书的内容

无论是先撰写说明书还是先撰写权利要求书,在撰写完说明书和权利要求书之后,都应当核

对两者的内容,进行适当调整,使说明书和权利要求书在内容和表达方式上不存在彼此矛盾或者

不协调之处.
二、撰写说明书摘要的基本要求

说明书摘要应当写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域,清楚地反映所要解决的技术

问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途.有附图的专利申请,应当提供一幅最能反映

该发明或者实用新型技术方案主要技术特征的附图作为摘要附图.说明书摘要文字部分 (包括标

点符号)不得超过３００个字,并且不得使用商业性宣传用语.说明书摘要文字部分出现的附图标

记应当加括号.

第二节　权利要求书的撰写

一、撰写权利要求书的基本要求

１􀆰 要求保护能够被授予专利权的主题

专利代理人为委托人撰写的每项权利要求所要求保护的主题,均应当属于能够获得专利保护

的主题且具备新颖性、创造性和实用性.

２􀆰 以说明书为依据

权利要求书应当得到说明书的支持,即每项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属领域

的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案,并且不得超出说明书公

开的范围.

３􀆰 清楚、简要

权利要求书应当清楚.首先,每项权利要求的类型应当清楚.产品权利要求适用于产品发明

或实用新型,可以用产品的结构特征来描述;方法权利要求适用于方法发明,可以用工艺过程、
操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述.其次,每项权利要求所确定的保护范围应当清楚,
不得采用含义不确定的用语.另外,权利要求之间的引用关系应当清楚.

权利要求书应当简要.首先,每项权利要求的表述应当简要,除记载技术特征之外,不得对

原因或者理由作不必要的描述,也不得使用商业性宣传用语.其次,所有各项权利要求作为一个

整体应当简要,权利要求的数目应当合理,一件专利申请中不得出现两项以上保护范围实质上相

同的同类权利要求.

４􀆰 满足单一性要求

当一件专利申请的权利要求书所要求保护的主题包含两项以上发明或者实用新型时,这些发明

或者实用新型应当属于一个总的发明构思,即在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应

的特定技术特征.化学领域中的马库什权利要求应当满足 «专利审查指南２０１０»的有关规定.

５􀆰 其他要求

权利要求书包含几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号.有两项以上独立权利要求

的,直接或间接从属于每一项独立权利要求的从属权利要求应当顺序排在该独立权利要求之后.
权利要求中可以有化学式或者数学式,但不得有插图.权利要求中采用的附图标记应当置于括号

之中,除此之外应当尽量避免采用括号.每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号.
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二、独立权利要求和从属权利要求的撰写

１􀆰 独立权利要求

(１)独立权利要求的保护范围

独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术

特征.撰写独立权利要求应当在符合 «专利法»及 «专利法实施细则»有关规定的前提条件下,
依据有关现有技术,为委托人谋求尽可能大的保护范围.为此,应当选用适当的权利要求类型、
表达方式及限定方式,独立权利要求记载的技术特征只要能够定义一个完整的、具备新颖性、创

造性和实用性的技术方案即可,不应包含除此之外的可有可无的技术特征.当发明创造涉及多种

具体实施方式时,应当首先考虑撰写一项能够涵盖所有实施方式的独立权利要求;如果存在困

难,再考虑撰写两项以上的独立权利要求,独立权利要求的数目既要充分,分别涵盖各种实施方

式,也要避免内容重复.
(２)前序部分和特征部分

独立权利要求的前序部分应当写明要求保护的发明或者实用新型的主题名称,以及发明或者

实用新型与最接近的现有技术所共有的必要技术特征 (除非发明创造的性质不适合采用这种表达

方式).独立权利要求的特征部分应当以 “其特征是􀆺􀆺”或者类似的用语开头,写明发明或者

实用新型区别于最接近的现有技术的必要技术特征.

２􀆰 从属权利要求

从属权利要求应当包括引用部分和限定部分.引用部分应当写明其引用的在前权利要求的编

号及其主题名称;限定部分应当写明发明或者实用新型附加的技术特征.多项从属权利要求应当

以择一方式引用在前的权利要求,并且不得被编号在后的另一项多项从属权利要求引用.从属权

利要求的数量应当合理,不同的从属权利要求之间应当有明显的区别,不应堆砌过多的彼此十分

接近的从属权利要求.

第二章　其他专利代理实务

第一节　审查意见陈述书及专利申请文件的修改

一、针对审查意见通知书的意见陈述书

１􀆰 维护委托人的利益

一个合格的专利代理人应当能够依照 «专利法»、 «专利法实施细则»以及 «专利审查指南

２０１０»的有关规定,通过陈述意见和修改专利申请文件,为委托人谋求尽可能有利的审查结果,
充分维护委托人的利益.

２􀆰 全面、准确地理解审查意见

专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书,对照专利申请文件,全

面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容,针对具体情形作出正

确的前景判断,在此基础上确定答复审查意见通知书的策略.

３􀆰 正确撰写意见陈述书

如果专利代理人认为专利申请还存在被批准为专利的前景,意见陈述书应当全面答复审查意

见通知书表达的所有审查意见、提出的问题和要求.专利代理人应当区分审查意见通知书指出的

缺陷是形式缺陷,还是实质性缺陷.对于前者,应当尽量配合审查员,通过修改专利申请文件来

克服或者消除缺陷.对于后者,认为有必要对专利申请文件进行修改的,应当有理有据地阐述所

作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由,并对所作修改加以说明;认为审查意见存在

不当之处的,应当依据 «专利法»、«专利法实施细则»以及 «专利审查指南２０１０»的有关规定,
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合情合理地陈述反驳意见.审查意见通知书提出有关疑问,要求申请人予以回答、解释的,专利代

理人应当给予充分答复,必要时辅以有关证据和辅助资料.与此同时,专利代理人必须注意陈述的

分寸,避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应有的损失.

４􀆰 意见陈述书的表述方式

意见陈述书应当词语规范,有理有据,层次清楚,表述准确,有逻辑性,有针对性,充分阐

述委托人的立场.意见陈述书应当避免强词夺理,避免仅仅罗列不着边际的套话.
二、申请文件的修改

在答复审查意见通知书时,如果同意或者部分同意审查员的意见,应当对专利申请文件进行

必要的修改.进行修改时,应当符合专利申请文件撰写的各项要求,也必须遵循 «专利法»第三

十三条规定的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则.另外,还必须注意

对整个申请文件进行全面的适应性修改,以避免顾此失彼,使局部修改的部分出现与专利申请文

件其他部分不一致、不协调的现象.此外,答复审查意见通知书时对申请文件的修改要注意 «专
利法实施细则»第五十一条第三款的要求,应当针对通知书指出的缺陷进行修改.

第二节　无效宣告请求书与意见陈述书

一、无效宣告请求书

１􀆰正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

请求宣告专利权无效的理由应当属于 «专利法实施细则»第六十五条第二款规定的范围.即

使专利权存在其他不符合 «专利法»及 «专利法实施细则»规定的缺陷,只要不属于上述条款规

定的范围,均不应当作为请求宣告专利权无效的理由.无效宣告请求应当将 «专利法»及 «专利

法实施细则»中有关的条、款、项作为独立的理由提出.一项专利权存在多种属于上述条款规定

范围的无效理由的,专利代理人应当认真权衡分析,选择其中最有说服力、请求无效成功可能性

最大的理由,突出予以阐述,避免平均使用笔墨,缺乏重点.

２􀆰有针对性地进行论述

无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分析,具体指明其存在何种不符合 «专
利法»及 «专利法实施细则»有关规定的缺陷,详细论述为什么认为不符合有关规定的理由.以

专利权不具备新颖性、创造性为理由请求宣告无效的,应当充分、合理地运用有关证据,通过专

利文件与有关证据公开的技术方案的对比,论述专利权利要求保护的发明创造不具备新颖性、创

造性的理由.运用两项以上现有技术,以专利权利要求保护的发明创造不具备创造性为理由请求

宣告无效的,除了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外,还应当着重

论证为什么其结合得到专利权利要求保护的发明创造对于所属领域的技术人员来说是显而易见的

理由.

３􀆰无效宣告请求书的表述方式

无效宣告请求书应当词语规范,有理有据,条理清楚,逻辑清晰.无效宣告请求书应当避免

强词夺理,避免仅仅提出请求无效的主张而缺乏有针对性的事实和证据,或者罗列有关证据而没

有具体分析说理.
二、针对无效宣告请求的意见陈述书

１􀆰正确分析无效宣告请求书和请求人所提供的证据

撰写针对无效宣告请求的意见陈述书,应当认真阅读理解无效宣告请求书,全面了解请求宣

告专利权无效的理由,准确判断其是否属于 «专利法实施细则»第六十五条第二款规定的范围,
核实请求人提供的支持其无效主张的所有证据,对其是否属实或者成立,及其与无效请求理由之

间是否存在因果关系作出正确判断.
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２􀆰确定适当的应对策略

在上述工作的基础上,专利代理人应当确定应对无效宣告请求的适当的策略.请求人提供的

证据存在问题的,应当针对证据进行论述.提供反证的,应当对有关反证作出说明.认为请求人

提出的无效宣告理由不成立的,应当依照 «专利法»、 «专利法实施细则»以及 «专利审查指南

２０１０»的有关规定,据理进行充分反驳.意欲维持专利权有效或者部分有效的,意见陈述书应当

对无效宣告请求提出的所有无效理由和证据均予以回答.

３􀆰对专利文件的修改

认为无效宣告请求的理由成立或者部分成立的,应当对权利要求书进行适当的修改,以达到

部分维持专利权的目的.修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,应当仅限于权利要求

书,并且不得改变原权利要求的主题名称,与授权权利要求相比不得扩大原专利的保护范围,一

般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征.此外,修改方式还应当符合 «专利审查指南

２０１０»的有关规定.

４􀆰意见陈述书的表述方式

针对无效宣告请求的意见陈述书应当词语规范,有理有据,条理清楚,逻辑清晰.意见陈述

书应当避免强词夺理,避免仅仅陈述缺乏针对性的套话.
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