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论实质审查过程所涉及的热点问题和应对策略

CONTROVERSIAL ISSUES DURING THE SUBSTANTIVE
EXAMINATION PROCEDURE,AND RESPONDING

STRATEGIES TOWARDTHE SAME
邓键梁

摘要

专利法第 33条，第 26条第 3－4款通常成为专利申请实质审查

过程经常涉及的法条。本文从专利实践的角度详细论述了专利申请

实质审查过程通常涉及的热点问题以及针对这些热点问题的答复策

略。
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ABSTRACT

Issues regarding Article 33, Paragraph 3-4,Article 26 of Chinese
Patent Law are always raised during the substantive examination of a
patent application. This paper discusses these controversial issues
during the substantive examination procedure, and provides
responding strategies toward the same from the aspect of practice.
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一、 引言

根据专利法第 35条第 1款的规定，发明专利申请自申请日起三年内，国务

院专利行政部门可以根据申请随时提出的实质审查请求，对其申请进行实质审

查；专利法第 35条第 2款同时规定：国务院专利行政部门认为必要的时候，可

以自行对发明专利申请进行实质审查。根据上述规定，实质审查程序通常由申

请人提出请求后启动，也可以由专利行政部门自行启动。对发明专利申请进行

实质审查的目的在于根据中国专利法及实施细则的有关规定来确定专利申请是

否应当被授予专利权。

发明专利申请进入实质审查程序后，审查员通常都会发出至少一次审查意

见通知书，要求申请人在指定的期限内答复，申请人的答复可以仅仅是意见陈

述书，也可以包括修改的申请文件（替换页）。如果申请人没有主动放弃专利

申请，这个过程可能反复多次，直到申请被授予专利权或被驳回。在审查意见

通知书中，审查员通常会对专利申请的实体内容提出审查意见，如新颖性、创

造性、实用性、单一性、清楚和支持问题、修改超范围问题等等，申请人需要

对审查意见逐一答复。申请人（代理人）对审查意见通知书的答复技巧通常对

实质审查过程有很大影响，正确掌握答复审查意见通知书的技巧可能大大加快

实质审查过程，从而使申请人尽快获得授权以及节省专利申请费用；如果不能

正确答复审查意见通知书，则很可能导致审查员发出更多的审查意见通知书，

从而拖延授权过程，不仅增加申请人的经济负担，同时浪费公众资源；有时，

甚至可能导致本来可以得到授权的专利申请由于答复策略的失误而被驳回。

本文作者根据多年的专利代理经验，详细总结了审查员发出的审查意见通

知书通常所涉及的法条，并根据不同的法条对答复策略进行详细讨论。

二、 实质审查过程所涉及的热点问题

笔者详细总结了 2008 年至 2010 年之间在实质审查过程中中国专利局对本

公司所代理的专利申请所发出的审查意见通知书所涉及的各种问题的统计数

据，虽然只是一个代理机构的统计数据，相信在本行业应当具有一定程度的代

表性。

1、第一次审查意见通知书通常所涉及的法条和问题探讨

在 2008 年至 2010 年之间，我公司收到的第一次审查意见通知书（以下简

称 OA1）中，涉及专利法第 22 条第 2 款关于新颖性问题的审查意见通知书占
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OA1 总量的大约 22%，涉及专利法第 22 条第 3 款关于创造性问题的审查意见

通知书共占 OA1 总量的大约 53%；涉及专利法第 33 条关于修改超范围问题的

审查意见通知书占 OA1总量的大约 5%，涉及专利法第 26条第 4款关于支持问

题的审查意见通知书占 OA1 总量的大约 23%，涉及专利法第 25条关于可授权

客体问题的审查意见通知书占 OA1总量的大约 5%；涉及专利法第 26条第 3款

关于说明书是否充分公开的审查意见通知书占 OA1 总量的大约 2%。图 1 为我

公司申请案件收到的 OA1主要涉及法条及所占比例。

OA1主要涉及条款（200810-201004）
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图 1

由以上数据可以看出，大约 70%的 OA1均涉及专利法第 22条第 2款和

第 3款的新颖性和创造性问题，大约 23%的 OA1涉及权利要求是否得到说明书

的支持问题，即，专利法第 26 条第 4 款；成为 OA1 涉及的仅次于新颖性和创

造性问题的最常见条款。由于很多专利申请文件进入实质审查时没有主动修

改，因此，涉及专利法第 33条关于修改超范围的 OA1并不多，只占大约 5%。

2、第二次审查意见通知书通常所涉及的法条和问题探讨

2008 年至 2010 年之间，我公司收到的第二次审查意见通知书（以下简称

“OA2”）中，涉及专利法第 22条第 2款关于新颖性问题的 OA2 占 OA2总量的

大约 10%，涉及专利法第 22条第 3款关于创造性问题的 OA2占 OA2总量的大

约 35%；涉及专利法第 33 条关于修改超范围问题的 OA2 占 OA2 总量的大约

23%，涉及专利法第 26 条第 4款关于权利要求的支持问题的 OA2占 OA2 总量

的大约 21%，涉及专利法第 25 条关于可授权客体问题的审查意见通知书占
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OA2总量的大约 1%；涉及专利法第 26条第 3款关于说明书是否充分公开问题

的 OA2 占 OA2 总量的大约 1%。需要说明的是，审查员在 OA1 中通常指定答

复 OA1的期限为 4个月，而且，审查员收到申请人的答复意见后继续审查也需

要一定的时间，因此由于时间差的存在，以上 OA2 的数据无法与 OA1 的数据

完全对应。

由以上数据可以看出，通过对 OA1的答复，大约 50%的新颖性和创造性问

题可以得到解决，这说明解决专利申请的新颖性和创造性缺陷并不是难点；而

涉及专利法 33条修改超范围的 OA2飙升至 23%，大大高于其在 OA1中所占比

例，见图 2.很显然，审查员对申请人在答复 OA1时所作的修改文本审查非常严

格，有很多修改被审查员认为超范围，因此，修改超范围问题也是近年争议的

热点问题之一；涉及专利法第 26条第 4款的 OA2的比例与 OA1相差无几，根

据多年的实践经验，权利要求是否得到说明书的支持问题也是答复审查意见的

难点之一。

OA2主要涉及条款（200810-201004）
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3、第三次审查意见通知书通常所涉及的法条和问题探讨

我们还分析了 2008 年至 2010 年 4 月之间我公司收到的第三次审查意见通

知书（以下简称“OA3”）所涉及的法条的统计数据。大约有 33%的 OA3仍然涉

及专利法第 33 条修改超范围的问题，高于 OA2 中的比例，申请人对申请文件

的继续修改仍然有很大比例不被审查员接受；45%的 OA3涉及新颖性和创造性

问题；17%的 OA3 仍然涉及专利法第 26 条第 4 款关于权利要求得不到说明书
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支持问题，与 OA2 相比稍有下降；大约有 1%的 OA3 仍然涉及专利法第 26 条

第 3款说明书没有充分公开的问题，与 OA2中涉及的比例相同，说明涉及专利

法第 26条第 3款说明书没有充分公开的审查意见经过两次答复审查意见通知书

几乎没有被克服，见图 3。

OA3主要涉及条款（200810-201004）
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4、驳回决定通常所涉及的法条和问题探讨

根据以上统计数据，有将近一半的审查意见通知书会涉及专利法第 22条第

2 款和第 3 款的新颖性和创造性问题，最终因为新颖性和创造性问题而遭到驳

回的占驳回总量的 65%。而随着对申请文件的修改和审查意见答复次数的增

多，涉及修改超范围的问题越来越突出，虽然一部分修改超范围的问题最终可

以得到克服，但因为修改超范围导致最终被驳回的仍占驳回总量的 15%，而最

终因为专利法第 26条第 3款或第 4款说明书公开不充分或权利要求书得不到说

明书支持问题而被驳回的占驳回总量的 11%。

5. 小结

虽然因为新颖性和创造性问题而遭到驳回的专利申请占了被驳回申请总量

的一多半，但是，根据笔者的实践经验，对新颖性和创造性问题的答复并不是

最难的，而权利要求书的支持问题和修改超范围问题虽然在驳回决定中并不是

最常见的原因，却因为答复的难度较大而成为近年来争议的热点问题，审查员

对该问题的把握尺度不一，有时会对申请人造成很大的困惑。涉及专利法第 26
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条第 3 款的驳回决定只占驳回总量很少一部分，但是该驳回条款却是最严厉的

驳回条款，申请人一般很难克服。因此，本文着重论述近年来争议较大的关于

专利法第 33条，第 26条第 3款和 26条第 4款的答复策略。而对于涉及原专利

法实施细则 20条 1款的不清楚问题，虽然很常见，但本文将不涉及该条款。

三、 审查意见通知书经常涉及的条款的答复策略

1、关于专利法 33条的答复策略

中国专利法第 33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对

发明和使用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范

围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。根

据《审查指南》第二部分第八章，“原说明书和权利要求书记载的范围”包括原

说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的

内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。根据《审查指南》1，

所谓“直接地、毫无疑义地确定的内容”应当解释为：虽然在申请文件中没有明

确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原说明书和权利要求书文字记

载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的、没有任何歧义的信息。专利法 33

条的立法本意在于防止申请人在申请日后增加新的内容而获得不当利益。近几

年来，中国专利局审查员在是否接受申请人修改专利申请文件的问题上越来越

严格，在说明书中没有明确文字记载的修改审查员几乎都倾向于不接受。我们

设想，如果专利局在一段时间内保持这种做法，那么，在实践中，如何处理好

涉及专利法第 33条的答复显得越来越重要。鉴于此，笔者针对以下几种经常遇

到的修改超范围的情况分别讨论适当的答复策略。

（1）根据说明书中公开的下位概念进行新的上位概括，例如，原申请只记

载 X选自氟、氯、溴，而经过修改后对 X进行新的上位概括为：X选自卤素。

审查员通常认为，原申请记载的氟、氯、溴并不能直接、毫无疑义地得到 X选

自卤素的结论，因为卤素除了氟、氯、溴以外，还包括碘和砹。此种情况，申

请人只能重新修改回原来的氟、氯、溴。

（2）通过修改由上位概念引入没有原始记载的下位概念，或者由原始公开

的较大的数值范围修改为端点值没有记载的较小的数值范围。对于此种情况，

笔者认为，应当区分为以下两种情况，而不应当一刀切地认为都是修改超范围

的。

1 《审查指南》第二部分第八章
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第一、原始记载的上位概念涵盖了不确定多个下位概念时，那么通过修改

由上位概念引入没有原始记载的下位概念是超范围的，因为并不能由该上位概

念直接地、毫无疑义地得出是不确定多个下位概念中的具体哪一个。例如，原

申请记载了“弹性支持物”，申请人在答复审查意见通知书时将其改为“弹簧”，

这种修改必然是超范围的，因为“弹性支持物”涵盖了包括弹簧在内的多个下位

概念，除了弹簧可以作为弹性支持物以外，还有多少个具体下位概念可以作为

弹性支持物是不确定的，在这种情况下，由“弹性支持物”的上位概念无法直

接、毫无疑义地得出“弹簧”的下位概念，因此，将“弹性支持物”修改为“弹簧”

是超范围的。第二、当原始记载的上位概念涵盖了有限多个具体概念，或者原

始公开的较大的数值范围是一些具体点值的集合而非连续数值范围时，通过修

改引入原始申请中没有文字记载的具体下位概念或具体数值时，这种修改应当

是不超范围的，符合专利法第 33条的规定。以笔者代理的一个案例为例，原始

申请公开了“取代基 R是 C1-C4直链或支链饱和烃基”，如果申请人将取代基 R

修改为 C2-C3直链或支链饱和烃基，如果 C2和 C3的端点在原申请文件中没有

文字记载，审查员经常会认为这种修改超范围。但是，原始公开的 “取代基 R

是 C1-C4 直链或支链饱和烃基”其实相当于公开了取代基 R 是甲基、乙基、正

丙基、异丙基、正丁基、异丁基和叔丁基。申请人将取代基 R修改为 C2-C3直

链或支链饱和烃基其实相当于删除了 R是甲基、正丁基、异丁基和叔丁基的情

况，因此，取代基 R包括了有限多个取代基时，即使 C2和 C3的端点在原始申

请中没有具体记载，这种修改也是没有超范围的。另一个例子，原申请限定了

m是 1-5的整数，审查员指出 m=1已经被对比文件公开，因而，丧失新颖性。

因此，申请人将 m的取值范围改为“m是 2-5的整数”。虽然 m=2的端点值没有

在原申请中公开，但该修改显然没有超范围。原申请公开了 m是 1-5 的整数，

相当于公开了 m是 1，2，3，4，5这些具体点值的集合，这是本领域的技术人

员在阅读说明书时可以直接、毫无疑义地得知的，申请人修改为 m是 2-5 的整

数，相当于 m 是 2，3，4，5，并没有引入新的内容，m=2 的端点虽然在原申

请中没有明确的文字记载，但完全可以从原申请直接、毫无疑义地得到，这种

修改是符合专利法第 33条的规定，没有超出原申请记载的范围。

从根本上来说，专利法第 33条是为了防止申请人在申请日后增加原申请未

曾记载或披露的技术内容而获得不应得的权利，从而对公众利益造成损害。专

利权是一种相对的垄断权。任何专利权不合理扩大的行为显然对公众不利，因

而，专利权需要加以限制，以寻求专利权人与公众之间的利益平衡。从这样的

角度出发，在没有加入新的技术内容，同时也不会使公众看到的修改后的内容

与原申请对公开的内容不一致的情况下，对专利保护范围缩小化的修改是符合
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专利法第 33调的立法本意的。

（3）从独立权利要求中删除了某个或某些技术特征导致保护范围扩大，从

而导致修改超范围。一般而言，从独立权利要求中删除了某个特征会导致权利

要求的保护范围扩大，这种修改通常会被审查员认为超范围。但是，遇到这种

情况并不是没有办法来应对。根据笔者的经验，在答复审查意见时，申请人可

以争辩，本领域的技术人员完全可以从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义

地确定该被删除的技术特征是非必要技术特征，因而，应当允许从独立权利要

求中删除。需要特别强调的是，判断修改文本是否超范围的主体是“本领域的技

术人员”，而非本领域的专家或对本领域的技术知识毫无知晓的门外汉。“本领

域的技术人员”知晓申请日或者优先权日前本领域所有的普通技术知识，能够获

得该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期前常规实验手段的能力，但

不具有创造能力1。毫无疑问地是，具有这种知识水平的“本领域的技术人员”在

阅读了专利申请的说明书后，所获知的内容并不仅仅是文字记载的内容，还应

当包括根据说明书记载的内容所推导、概括和演绎的内容以及所得到的启示，

因此，当审查员以修改内容没有在原申请文件中有文字记载就判定修改超范围

是不合理的，审查员应当站在本领域的技术人员的角度来判断这种修改是否超

范围而不应当局限于修改内容是否有文字记载。当本领域的技术人员可以直

接、毫无疑义地确定该被删除的技术特征是非必要技术特征时，应当允许这种

修改。例如，某申请案中，权利要求 1中的特征“墨盒的顶盖内部具有由金属材

料制成的驱动装置”，在说明书中记载，墨盒顶盖内部的驱动装置优选由金属材

料制成，也可由其它材料制成。当本领域的技术人员阅读到这些文字说明时，

完全可以直接、毫无疑义地确定驱动装置可以由“金属材料和其它材料制成”，

因此，“由金属材料制成”并非是驱动装置的必要条件，即，“由金属材料制成”

并不是权利要求 1 的必要技术特征，因此，如果申请人将该特征从权利要求 1

中删除，而修改为“墨盒的顶盖内部具有驱动装置”应当是允许的，因为这种修

改所确定的保护范围和原说明书记载的范围没有差别，符合专利法第 33条的规

定。

(4) 直接修改的权利要求没有超范围，但没有被直接修改的其它权利要求

有可能修改超范围。这是一种在实践中比较少见的情况。例如，笔者在实际工

作中遇到一个案例，权利要求 1要求保护一种石油重整催化剂，权利要求 2 要

求保护一种权利要求 1 所述的石油重整催化剂的制备方法。审查员在第一次审

查意见通知书中指出权利要求 1缺乏新颖性。申请人在答复一通时将权利要求

1 《审查指南》第二部分第四章 2.4节
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1删除，将权利要求 2提升为权利要求 1，但因为权利要求 1已经删除，所以只

能删除了权利要求 2 中的引用关系，而改为“一种石油重整催化剂的制备方

法”。由于修改后的方法权利要求并不能直接、毫无疑义地确定是权利要求 1所

述的石油重整催化剂的制备方法，而原权利要求书和说明书所记载的制备方法

都是针对权利要求 1 的石油重整催化剂的制备方法，而没有记载该方法也可以

用于制备其它石油重整催化剂，因此，审查员认为，该修改后的权利要求 1 超

范围。针对这种修改超范围的情况，只是简单地删除缺乏新颖性或创造性的权

利要求 1 而提升随后的方法权利要求 2 往往是行不通的，需要在方法权利要

求，即，权利要求 2 中加入被删除的权利要求 1 的特征，即，在方法权利要求

中根据被删除的权利要求 1 重新限定石油重整催化剂，如此修改才可避免引起

修改超范围的问题。

因此，在修改超范围的判断中，不但要注意直接修改的权利要求，还要注

意其它与之相关的权利要求是否会因为被动修改而造成修改超范围的情况。

修改超范围的情形还有很多，以上只是列举了一些笔者在实际工作中遇到

的具有代表性的一些情况。

我们应当理解的一个基本思想是：如果对申请文件的修改没有使申请人获

得不当利益，也没有伤害相信并依赖原始申请文件的第三方的利益，这种修改

就应当认定是不超范围的。根据 2008 年国务院颁发的《国家知识产权战略纲

要》，知识产权制度通过合理确定人们对于知识及其他信息的权利，调整人们

在创造、运用知识和信息过程中产生的利益关系，激励创新，推动经济发展和

社会进步。而目前中国专利局对专利法第 33条的执行倾向于在说明书中没有明

确记载的修改都很难接受，这已经偏离了专利法和国家知识产权战略纲要的宗

旨，也会扼杀专利创新的积极性，这一点急需改变。

2、关于专利法第 26条第 4款的答复策略

专利法第 26条第 4款规定：权利要求应当得到说明书的支持。在化学领域

的专利申请中，几乎有超过 70%的申请存在权利要求得不到说明书支持的问

题，尤其是涉及马库什权利要求。在实践中，权利要求概括的是否适当有时会

掺杂了审查员的某些主观因素而使得申请人难以掌握权利要求概括的尺度，有

时，审查员经常根据说明书公开的实施例来要求申请人缩小保护范围，使得申

请人/代理人非常困惑。《审查指南》规定1：如果权利要求的概括使所属技术

1 《审查指南》第二部分第二章



11

的技术人员有理由怀疑该上位概括所包含的一种或多种下位概念不能解决发明

或实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利

要求没有得到说明书的支持。因此，在某些时候，判断权利要求是否得到说明

书支持出现分歧时，可以权利要求的概括是否能够解决“发明所要解决的技术问

题”来判断权利要求是否得到了说明书的支持，即，只要权利要求的概括能够解

决“发明所要解决的技术问题”，那么权利要求的概括就是适当的，权利要求也

就得到了说明书的支持，符合专利法第 26条第 4款的规定。

确定“发明所要解决的技术问题”成为判断权利要求是否得到说明书支持的

关键，那么，如何确定“发明所要解决的技术问题”?发明所要解决的技术问题是

指发明要解决的现有技术中存在的技术问题。专利申请文件的说明书的背景技

术部分经常会记载发明要解决的技术问题，有时，也可以根据说明书记载的技

术效果或技术方案确定发明要解决的技术问题1。对现有技术中存在的技术问题

的解决，应当体现在权利要求请求保护的技术方案对现有技术做出创造性贡献

之处，因此，笔者认为，权利要求所要求保护的技术方案中对现有技术作出贡

献之处的概括如果能够得到说明书的支持就应当是符合专利法第 26 条第 4 款

的。

例如：一申请涉及一种热虹吸管反应器，包括：反应管，在所述反应管中

发生反应源的催化反应；以及，催化剂层，所述催化剂层是多孔的，通过与所

述反应源接触而促进气体产生，并且被设置在所述反应管中，其中，在所述反

应管中，对流通道在所述反应管的纵向方向上传过所述反应管，通过所述对流

通道排出反应产物。说明书记载反应源可以是产生气态氢的任何材料，如，可

以是硼氢化钠溶液。审查员在第一次审查意见通知书中指出，权利要求 1中的

“反应源”所包含的物质繁多，是否均可用于该热虹吸管反应器值得怀疑。说明

书只公开了硼氢化钠溶液作为反应源制备氢气的技术方案，虽然说明书的具体

实施方式中有“然而，反应源可以是产生氢气的任何材料”的表述，但这种概括

所包含的物质繁多，并且是否均可用于该热虹吸管反应器值得怀疑…另外，有

些原料在通过分解产生氢气后会产生难以溶解的产物或腐蚀性产物，如硫化氢

溶液，将破坏和堵塞催化剂层，使反应很快停止。因此，本领域的技术人员无

法预料反应源是硼氢化钠溶液、产生的气体是氢气之外的情况下，该热虹吸管

反应器是否仍能够解决其技术问题，达到相同或相似的效果，因此，权利要求

1得不到说明书的支持，不符合专利法第 26条第 4款的规定。

1 《审查指南》第二部分第二章
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但是，判断权利要求是否得到说明书的支持时，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1。所以，审查员应当考虑说明书的

全部内容，而不应当仅限于反应源是硼氢化钠的实施例。本发明对现有技术的

贡献在于热虹吸管反应器的结构特征，而非反应源。说明书中对本发明中对现

有技术作出贡献的热虹吸管反应器的结构特征已经有了足够的支持，本领域的

技术人员在说明书给出的信息以及公知常识的基础上没有理由怀疑本发明在权

利要求范围内不可以实施，并且能够容易地将本发明扩展到权利要求的保护范

围，所以，应当认为，权利要求得到了说明书的支持，符合专利法第 26条第 4

款的规定。至于审查员在审查意见通知书中提到的“反应源”得不到说明书支持

的问题，笔者认为，审查员应当从“本领域的技术人员”而不是一个门外汉的角

度来看待这个问题。本领域的技术人员在阅读了专利申请文件之后，所获取的

信息并不仅仅是说明书文字记载的内容，还应当包括根据其对说明书文字记载

的内容的理解所推导、概况的内容以及所得到的技术启示。如果审查员撇开了

“本领域的技术人员”这一主体的角度，而仅仅根据申请文件所记载的内容来判

断，则势必与立法初衷相悖。作为本领域的技术人员，当其阅读到本发明的说

明书和权利要求书时，当然会把“反应源”理解成适合于热虹吸管反应器的反应

源，自然会把无法达到本发明要求的反应源排除在本申请的权利要求范围之

外。

综上所述，在答复涉及权利要求书是否得到说明书支持的问题时，应当以

“本领域的技术人员”的角度来评判。如果权利要求所要求保护的技术方案中对

现有技术作出贡献之处的概括如果能够得到说明书的支持就应当是符合专利法

第 26条第 4款的。

3、关于专利法第 26条第 3款的答复策略

专利法第 26条第 3款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完

整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；...。虽然只有不到 1％的

专利申请最终因为说明书公开不充分而遭到驳回，但这却是最严厉的驳回的条

款，几乎很难克服。根据专利法第 26条第 3款的规定，说明书对发明或者实用

新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的

程度。所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照

说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术

问题，并且产生预期的技术效果。众所周知，专利是以公开发明内容来换取一

1 《审查指南》第二部分第八章
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定时间内的垄断保护，因此，专利法第 26条第 3款的审查对象应当是说明书中

记载的要求保护的技术方案，即，说明书应当充分公开请求保护的技术方案，

以使本领域的技术人员能够根据说明书所公开的内容就可以实现本发明。而对

于不要求保护的技术方案，则不应当要求说明书要充分公开。因此，把专利法

第 26条第 3款理解为说明书应当充分公开包括不要求保护的技术方案在内所有

的技术方案是不准确的。现举一个笔者亲自处理的实际案例。一个关于干膜抗

蚀剂的专利申请，其独立权利要求 1 如下：一种干膜抗蚀剂，其包含：载体

膜；和在所属载体膜上面的光致抗蚀剂，其中，所述载体膜具有不大于 300nm

的峰高（Rp），所述峰高(Rp)定义为位于选择区域 z 轴方向的高度剖面中的平

局表面高度和最高表面峰的高度之间的高度差。在驳回决定中，审查员认为该

说明书不符合专利法第 26条第 3款的规定。该申请所要解决的技术问题是如何

消除干膜抗蚀剂中光致抗蚀剂表面行程的凹陷或鱼眼缺陷。为此，该申请提供

了一种干膜抗蚀剂，其包含载体膜和在其上面的光致抗蚀剂层。对于载体膜采

用自定义的峰高进行限定－载体膜具有不大于约 300nm的峰高，本申请中要消

除干膜抗蚀剂的表面上的凹陷或鱼眼，必须满足载体膜的峰高不大于 300nm，

由于该定义的峰高不属于所属领域常用的表征载体膜的参数，所属技术领域人

员根据现有技术和公知常识也无法知晓采用何种方式和手段来实现“载体膜具有

不大于约 300nm 的峰高”，虽然，本申请说明书对峰高进行了定义并且记载了

使用原子力显微镜测量载体膜的峰高，实际上是对载体膜峰高的一种测量方

法，而并非是针对满足上述峰高条件的载体膜的制备方法，说明书中并没有记

载如何获得这种特定峰高的载体膜。实施例中给出的载体膜都是经过测量直接

给出了峰高的结果，实际上是直接使用符合“具有不大于约 300nm的峰高”这一

条件的 PET 膜和 BOPP 膜而已。因此，说明书没有对要求保护的发明作出清

楚、完整的说明，以致所属领域的技术人员无法实现该发明，不符合专利法第

26条第 3款的规定。

权利要求即为请求保护的技术方案，该案的争议焦点在于如何获得峰高不

大于 300nm的载体膜，对此，说明书已经充分公开了用原子力显微镜进行测量

从而从已知材料中（如 BOPP 膜、PET 膜）选择满足这一条件的载体膜。因

此，请求保护的技术方案在于选择和使用满足这一条件的载体膜。而审查员所

说的 “具有不大于 300nm 的峰高”这一目的的载体膜的制备方法并不是本发明

要求保护的技术方案，因此，对于该不要求保护的技术方案，不应当要求申请

人也要充分公开。事实上，具有不大于 300nm的峰高这一条件的载体膜在市场
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上一直存在，本发明人所做的就是把满足条件的载体膜通过测量选择出来并加

以使用，来达到本发明的目的。

综上所述，本领域的技术人员根据说明书所公开的内容，对现有材料进行

测量并选择满足这一条件的载体膜，就可以实现本发明的目的，达到本发明所

要求的技术效果。因此，该说明书已经对发明作出了完整、清楚的说明，完全

达到了本领域的技术人员能够实现本发明的程度，应当符合专利法第 26条第 3

款的规定。

四、 结论及建议

按照目前的专利实践，凡是修改的专利申请文件，首先都要审查是否符合

专利法第 33条的规定。如果这种修改在原申请文件中没有明确的文字记载，经

常会引起超范围的问题。但并不是在原申请中没有明确记载的修改都是超范围

的，要区分对待，应当遵循的一个基本原则就是：只要修改没有使申请人获得

不当利益，也没有伤害相信原始申请文件的第三方的利益，就不应当认为是超

范围。因此，一份高质量的说明书应当采用层层递进式的公开，以便于为以后

的修改留下足够的余地。

专利法第 26 条第 3 款要求说明书应当清楚完整地公开要求保护的技术方

案，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。该条款的审查对象是说明书中

要求保护的技术方案，而对于不要求保护的技术方案，则没有这种要求。

专利法第 26 条第 4 款规定的权利要求应当得到说明书的支持，是指权利

要求既应当得到说明书文字上的支持，也应当得到实质上的支持，即，实施例

的支持。笔者认为，权利要求所要求保护的技术方案中对现有技术作出贡献之

处的概括如果能够得到说明书及实施例的支持就应当认为是权利要求得到了说

明书的支持。即，只要权利要求的概括能够解决“发明所要解决的技术问题”，

那么权利要求的概括就是适当的，权利要求也就得到了说明书的支持。

从我国目前的专利实践来看，权利要求的修改即使得到了说明书支持也非

常有可能是超范围的，因此，笔者建议，在实际操作中，不妨借鉴美国和日本

的做法，将判断修改超范围和判断权利要求是否得到说明书的支持的标准统一

起来，即，只要修改的内容能够得到说明书的支持，就认为是不超范围的。这

样，既可以鼓励发明创新，促进技术进步，申请人又没有获得不当利益，更没

有伤害信赖原始申请文件的第三方的利益。
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