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撰写专利申请文件时应注意的小问题

Small Questions Should be Noted in Drafting Patent Application

Documents

关键词：撰写；修改超范围；上位概念；下位概念；单一性

摘要：本文结合实例论述了在撰写专利申请文件时应注意的在日后专利

申请审查过程中可能会出现的小问题。

如果把一件专利比作一座建筑物，那么专利申请文件就像是这座建

筑物的地基。专利申请文件撰写的好坏，直接影响到专利的稳固和牢靠
【1】。笔者在本文中并无意详谈撰写一件专利申请文件需要注意的所有问

题以及整个过程，而只是想指出在撰写过程中应该避免在最近专利审查

过程中容易出现的几个小问题。这些小问题就好比地基处的几个小鼠

洞，若是在关键部位，也会导致整座建筑物出现这样那样的问题。

最近一两年，很多代理人都觉得收到的审查意见通知书中有关修改

超范围的问题越来越多。在2010 年 11 月 25 日至 26 日在北京举行的中

华全国专利代理人协会 2010 年高端学术研讨会上，对于修改超范围的

问题大家更是争论热烈。既然这个问题争议颇多，在没有量化标准出台

之前，还是尽量避免为好。因此，笔者认为，在撰写过程中，对日后可

能出现的导致修改超范围的一些描述应加以注意。

首先，应注意上位概念和下位概念【2】术语的配合使用。

上位概念术语和下位概念术语相辅相成，在说明书中应该注意使二

者并存，以供日后修改所需。例如，当在说明书中给出了所能想到的所

有螺旋弹簧、片簧、弹性片等具体下位概念之后，不要忘了上位一下，

写上弹性构件之类的上位概念，否则在答复审查意见通知书时对于权利

要求的修改休想把弹性构件加进去，即使在说明书中给出了n多种具体

方式，因为毕竟还存在说明书中并未指出的包括在弹性构件之内的概

念，比如弹性臂，弹性垫片等。审查员在审查修改文本时首先考虑的是

修改是否超范围的问题，其次才是能否得到说明书的支持的问题。因此
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即使本领域技术人员可以想到其余的有关弹性构件的具体概念，那也是

能否得到说明书支持的问题，在经过修改是否超范围的第一关时已经被

毙掉的话，没法到达是否得到说明书支持的下一关。这也是专利法第33

条和第 26 条 4 款的立法初衷不同而导致的。当然，反过来，在给出上

位概念术语的同时，也要想出尽量多的下位概念术语来充实，给出尽量

多的“诸如…”、“例如…”。这样既可以使得上位概念术语得到支持，

而且可以在审查过程中上位概念术语需要修改成下位概念术语时方便

修改。

其次，应注意重要特征的定语的使用。

在说明书中描写某一重要特征时，如果可以，尽量先仅仅描述一下

该特征本身，然后再对其进行限定。否则极有可能在答复审查意见通知

书进行修改时，被指出修改超范围并且要求把前次修改所涉及的相关特

征补入所修改的权利要求中。而这些相关特征往往是这些重要特征的定

语、甚至是一些无足轻重的定语。这个所谓的“相关特征”到底相关到

什么程度，目前还没有一个量化的指标，主要取决于审查员的理解。在

笔者代理的专利申请中，已经多次被要求将相关技术特征补入前次修改

的权利要求中。在最近一次答复第一次审查意见通知书时，笔者在权利

要求 1中增加了“所述细长轴包括内表面和外表面”的特征，结果审查

员发出第二次审查意见通知书指出该修改超范围，因为说明书中仅仅记

载了“该细长轴包括可以为圆柱形的内表面和可以为圆柱形的外表面”，

应当根据说明书进行修改。实际上在该申请中，内表面和外表面的形状

并无特殊要求。所以，在撰写说明书时，还是先描述“该细长轴包括内

表面和外表面”，然后再描述“该内表面可以为圆柱形，该外表面可以

为圆柱形。当然，所述内表面和外表面还可以为其他形状，只要其能实

现…”。否则，在审查过程的修改中可能会因为定语的缘故造成不必要

的麻烦。

再次，注意给出可能之后修改使用的相关名词术语。

现在很多审查员在审查专利申请过程中，要求对权利要求的修改为

记载在说明书中的原话。鉴于此，撰写过程中在描述动作等时应同时引
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入相关名词术语。例如，在笔者代理的另一件申请中，在说明书中已经

提及“该器械可以随着致动被伸出”、“该器械可以随着…一起被缩回”。

遗憾的是，虽然在附图中显示了伸出的器械和缩回的器械，但是在说明

书中未明确写明该器械具有“伸出位置”和“缩回位置”，因此，当笔

者在答复审查意见通知书进行修改时将特征“所述器械具有伸出位置和

缩回位置”加入权利要求 1 之后，收到了关于修改超范围的审查意见通

知书，因为审查员认为说明书中未记载所述的“伸出位置”和“缩回位

置”，为了加快审查进程，只好将该特征改为说明书中的原话。姑且不

论审查意见是否合理，我们在撰写的过程中还是应当尽量想到可能使用

到的相关名词术语，尽量避免可能出现的问题。

另外，也是在最近一两年中，在一些审查通知书中，审查员经常指

出，权利要求1与权利要求x因不具有相同或相应的技术特征（或者其中

相同或相应的技术特征A、B……为本领域惯用的技术手段），因而权利

要求1与权利要求x之间不具有单一性。审查员已对权利要求1及其从属

权利要求进行了检索和审查，申请人应当删除与之不具有单一性且未经

检索的权利要求x，以使本申请符合专利法第31条第1款的规定。需要提

醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的

权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求

x及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规

定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31

条第1款的规定为由做出驳回决定。这样一来，申请人往往只能放弃其

它组权利要求或对其它组权利要求进行分案。尤其是在审查意见通知书

中同时指出第一组权利要求不具有新颖性和/或创造性的条件下，申请

人也往往只能针对第一组权利要求进行修改，而在第一组权利要求无法

进行修改的情况下，只能等着申请被驳回。因此，针对此问题，在进行

撰写的时候，在查新检索的基础上，应尽量注意单一性问题，将重要的 、

最希望保护的、更有把握授权的发明放在第一组权利要求中。
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当然，上述问题只是笔者在最近的工作中发现的在审查过程中可能

出现的一些小问题，但是相信“小鼠洞”也应当注意，说明书的撰写过

硬，日后才不会有这样那样的小问题，整个建筑物才可更加稳固和牢靠 。
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