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关于化学领域中针对创造性的审查意见答复的一些浅见

On the Responses to Inventive Step in Chemical

Inventions

摘要 本文结合化学发明专利审查中的具体案例，探讨了就创造性的显著的进

步方面的审查意见，申请人如何作出积极有效的意见答复的一些方法。意在为专

利行业工作者提供一些初步的的工作参考。
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《中华人民共和国专利法》第 22 条第 1 款规定，“授予专利权的发明和实用

新型应当具备新颖性、创造性和实用性。”因此，具备创造性是发明能够被授予专

利权的必要条件之一。

如果专利局发出的审查意见通知书中提出了对于发明是否具备创造性的合理

质疑性意见，申请人则应当考虑在审查意见答复中作出相应的论述。审查意见答

复是专利法赋予申请人享有的权利，是专利审查过程的重要组成部分，是申请人

与审查员进行沟通的重要渠道。一份简洁清楚、逻辑性强的意见陈述往往可以加

快审查进程。

然而在专利审查工作中笔者注意到，如果申请人在审查意见答复中，针对创

造性的质疑，无法作出令人信服的审查意见陈述——特别是在论证“显著的进步”

这一方面——提供有说服力的证据，则很可能最终导致申请无法被授予专利权。

这对保护申请人的权益是很不利的。

本文主要通过分析几个化学发明专利审查中的案例，就申请人如何积极有效

地答复关于“显著的进步”方面的审查意见做一些简单的探讨，希望给相关领域

的专利工作者，特别是新晋的申请人，提供一些可供操作的实际工作思路。

一、 对于创造性的“显著的进步”的解读

《专利审查指南》指出：“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够

产生有益的技术效果”（第二部分第四章第 2.3 节 ），“在评价发明是否具有显著的
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进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果”（第二部分第四章第 2.3

节 ），“有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的，或者是由

所述的技术特征必然产生的技术效果”（第二部分第二章第 2.2.4 节（3）。可见，

“显著的进步”是通过“有意的技术效果”来体现的，其可以体现发明的技术方

案的优势和特性，具体可以表现在产量的提高、产品的质量优化、方案的优化、

技术的发展趋势等方面。

通常情况下，可以借助说明书中记载的各种实验数据来理解发明的技术效果。

但当审查员从技术角度出发，就“有益的技术效果”方面提出合理质疑时，申请

人在审查意见答复中如何进行合情合理、逻辑性强的论辩和举证，就变得尤为至

关重要。

二、案例分析

（一） 如何在审查意见答复中正面解答有益的技术效果

案例 1

该发明申请涉及一种常见的化工原料——邻氯对硝基苯胺——的制备方法，

根据说明书的记载，这是一项选择性发明，其主要特点在于对制备工艺步骤的改

良以及其所带来的优异的技术效果。

然而在实质审查过程中，审查员根据最接近的现有技术——对比文件（D1）

中所公开的化合物的制备方法，结合同一技术领域中另一篇对比文件（D2）所公

开的技术特征的启示，认为该方法的技术方案不具备突出的实质性特点。同时指

出，说明书中所公开的内容与对比文件相比，并没有清楚、明确地体现出该发明

具备预料不到的技术效果，从而不能认为该发明具备显著的进步。因而，通过两

方面的分析，认为该发明的技术方案不具备创造性。

申请人在收到审查意见通知书后，认为本发明的技术方案的确结合了D1和D2

的技术特征，但是在技术效果上却有意想不到的突破。然而说明书中却缺少能够

充分体现技术效果的、具体的实验数据来证明这一点。因此申请人试图修改申请

文件，补充实验数据，以表明该发明具有预料不到技术效果，即具备创造性。但

是根据《专利审查指南》第二部分第八章 5.2.2 节的内容，不允许“补入实验数

据以说明发明的有益效果”。这样就让申请人感到非常矛盾：一方面，审查员对
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技术效果的合理质疑，是由于申请文件中缺少能够体现发明的技术效果的实验数

据；另一方面，申请人想要论证其发明具备预料不到的技术效果，却也需要借助

于实验数据的佐证。

这一矛盾问题要如何解决？笔者认为，在化学领域中，各项技术已经发展得

相当成熟，因此很多发明往往集中在对现有技术的优化选择、改进、改良或转用

等方面。技术效果往往更直观地体现出这一类型的发明的创新之处。因此一般情

况下，申请人是会考虑从论证技术方案具备预料不到的技术效果这一角度来论述

发明的创造性。特别的，申请人如果能够论述一项发明具备预料不到的有益技术

效果，那么一方面能够说明其具备显著的进步，同时也能够说明其具备突出的实

质性特点，即满足了创造性的要求。

就本案例而言，申请人可以考虑在审查意见答复中，从论证有益技术效果的

角度出发，一方面从理论上论证技术方案能够具备预料不到的技术效果，另一方

面提供一些关键证据，例如有关对比实验效果数据，来论述发明的创造性，以期

解决这一矛盾问题。通常，需要在该发明与最接近的现有技术（即审查员所引用

的对比文件）之间，有针对性的——最好是针对在发明的申请文件中记载了定性

或者定量实验数据的那些技术效果，——进行对比实验，所得的对比实验数据可

以直观显示出发明在某个方面或者某种程度上的显著优越性，让人一目了然。例

如，如果发明的制备方法的技术效果体现在可以大幅度显著提高产品的产率，高

度优化产品的纯度等方面，而且这些内容在说明书中也有所记载，那么就可以通

过提供该发明和对比文件之间的制备方法在产率、纯度等方面的对比实验效果数

据来证明二者的差异，从而为论证发明的创造性提供了有力的证据。

申请人采取这样的论证方式，不但可以清楚、直接地解答了审查员关于“有

益的技术效果”的质疑，从而使得审查员能够清楚地判断出专利申请的优势和进

步之处；而且这样的论证和所提供的证据通常也不违反专利法第三十三条的要求，

是一种比较简洁的逻辑性思考思路，为专利的审查过程提供了便利条件。

需要说明的是，申请人也可以考虑提供其他的证据。例如，如果申请人根据

现有技术中的内容能够证明发明的技术效果是预想不到的，那么同样也能够有力

地证明发明的创造性。
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（二） 如何在审查意见答复中侧面论证有益的技术效果

案例 2

该发明申请涉及一种马库什式化合物，其涵盖多个结构复杂、用于农业杀虫

的化合物。该申请在说明书中充分公开技术内容，并且记载了有关用途方面的实

验数据。这是一项以化合物为中心主题的发明，申请人认为其创新之处在于化合

物结构上的精细变化，以及这种变化所带来的预料不到的技术效果。

审查员在实质审查过程中引用了对比文件（D1），其中公开了一种结构十分类

似的化合物以及其杀虫活性数据，并记载了大量取代基团的技术启示。从结构上

看，该发明和 D1 之间的差别则仅仅在于常见取代基的选择，从生物活性上看，二

者的实验数据之间也没有体现出显著的差异。因此审查员通过在化合物结构和生

物活性两方面的技术分析，认为该发明其不具备创造性。

对于这样的审查意见，申请人认为发明的技术效果是显著优于对比文件的，

因此考虑以案例 1类似的方式，即以化合物的技术效果的对比实验数据来正面回

应有关技术效果方面的质疑。但申请人随后发现，由于对比实验涉及的化合物的

结构十分复杂，进行相关的对比实验不但需要较长的实验时间以获得实验数据，

更会产生大量人力物力的耗费，从而给申请人的工作造成一定的困难。

在这种情况下，笔者认为，为了达到节约时间、节约成本、陈述理由积极有

效的目的，申请人可以考虑采取一种迂回的处理方式，即回避审查员对于“预料

不到的技术效果”的质疑，从“突出的实质性特点”角度来论述创造性。例如，

如果申请人可以从马库什式化合物的结构角度出发，全面分析论证该发明与 D1

之间的化合物的结构中存在差异的特点，以及这种结构差异的特点所导致的技术

效果，那么这样的论述方式就可以合理解答有关“突出的实质性特点”的疑问，

同时对于“有益的技术效果”的质疑往往也可以随之迎刃而解。

或者，由于马库什式化合物的权利要求往往是多个平行技术方案的集合，而

且如果申请人认为，从化合物的结构角度，对权利要求的全部技术方案进行全面

论证比较困难时，也可以考虑避开 D1 的技术堡垒，从本发明的权利要求中适当删

除少部分技术方案，缩小权利要求的保护范围，就能够比较轻松地论证其创造性

了。因这种舍弃部分技术方案的方法虽然导致发明的保护范围缩小，但是在一定

程度上可以减轻申请人在意见答复中论证的难度和工作成本，加快审查进程，也
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可以突出发明的核心内容，为申请人的进一步工作作出了有指导性的研究方向，

不失为一种便捷经济、操作性强的方法。在很多专利审查过程中都经常使用。不

过同时要注意的是，在此为了克服创造性缺陷而对申请文件作出的修改，需要满

足专利法第三十三条的要求。

（三）如何在审查意见答复中作出有法律意义的答复

案例 3

该发明申请涉及一种硝基联苯类化合物的制备方法。申请人来自国内某高等

院校。

然而在实质审查过程中，审查员检索到一篇出对比文件（D1），其中所公开的

内容和技术启示严重导致该发明的技术方案不具备创造性。

面对这样的审查意见，申请人一般可以考虑采取上述两种方法中的一种来进

行意见答复，然而，申请人却采取了另外一种比较少见论辩思路。申请人在审查

意见答复中写道，D1 的作者与发明人属于同一高等院校的同一课题组，所研究的

课题方向和内容基本相同，但是 D1 的内容属于违法的保密技术泄漏，并且提供了

该高校的有关行政证明书来证明其论文内容的虚假伪造。申请人认为，由于自己

证明了 D1 的内容是虚假、无效的，因此该发明的技术方案就具备创造性了。

然而，所谓的泄密导致的公开是属于新颖性判定方面的准则（见《专利审查

指南》第二部分第三章 2.1 节），这不能够应用于创造性的判断。另一方面，行政

证明书是否能够作为有效的技术鉴定证据，也并不是专利法的适用范畴。因此对

于机密技术的泄漏或者虚假伪造这一问题，申请人可以考虑采取其他的司法诉讼

手段来维护自己的利益，但是这与专利法律法规、和专利审查工作没有什么关联。

因此，这样的论述和证据，实际上并没有针对审查意见作出任何有逻辑性的意见

答复，是可能被视作无效的答复意见的。

可见，在审查意见答复过程中，提供具有专利法律法规意义上的有效证据是

非常重要的。案例 3只是一个比较极端的负面例子，这种论辩思路可能是一种长

期的习惯性思维方式所导致的，但是广大申请人依然需要警惕惯性思维所带来的

严重后果。如果因为申请人的论辩方式不当而导致专利被驳回，对于申请人来说

无疑是巨大的不可挽回的损失。因此在进行专利审查意见答复时，笔者建议申请
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人要考虑适当转换思维方式，慎重选择论证思路，尽量从专利法律法规的角度来

进行有逻辑性的论证，解答审查意见中的质疑，从而保证了专利审查过程的延续。

三、 结论

从上面的几个案例分析可以看出，对于化学领域的专利申请来说，在撰写专

利申请时，在申请文件中详细记载或者公开其有益的技术效果，可以有力地证明

其技术方案具备“显著的进步”。但当在审查过程中这方面受到质疑时，申请人可

以考虑在审查意见答复中通过论证“有益的技术效果”或者“突出的实质性特点”

等方面入手，全面圆满，合法合理、逻辑充分地进行论述，或者提供具有法律效

力的证据作为佐证，陈述自己的观点，消除审查意见中的疑问。申请人应尽量考

虑将论辩工作的重点放在论“劣”证“优”，即针对发明本身的特点和优势进行分

析和论证上，着力于突出发明的优势、特色、亮点；而不是驳“伪”证“真”，切

勿将工作重点放在质疑对比文件的内容或者采取行政手段证明其无效上。从而积

极有效地推进专利审查过程，增强专利授权的可能性。

笔者在工作中总结的这些方法和技巧，希望能够为有关的专利工作者的提供

一些工作思路，以更好的推动专利工作，推动技术的进步，更好的为申请人服务。

不当之处，请不吝赐教。
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