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1、审查指南第二部分第八章2.2中规定了实质审查的三个基本原则：

（1）请求原则

实质审查依请求而启动；审查员只能审查呈请审查的申请文件。

（2）听证原则

审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人至少一次对驳回所依据
的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。

（3）程序节约原则

审查员应当尽可能地缩短审查过程；审查员应当在第一次审查意见
通知书中告知所有问题。

※不得以节约程序为由而违反请求原则和听证原则。
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2、对于听证原则的理解

听证

 专利审查中的听证应当属于辨明型听证，审查机关具有一定的自
由裁量权。审查员在审查过程中，为了兼顾程序节约原则，有可
能存在不符合听证原则的情况。

立法听证

司法听证

行政听证

审判型听证（正式听证，严格的程序）

辨明型听证（非正式听证） 给予当事人口头或书面陈述
意见的机会，供行政机关参考。
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1、关于驳回申请的条件

审查指南第二部分第八章6.1.1中规定了驳回申请的通常条件：

（1）驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出

（2）如果申请人在答复第一次审查意见通知书时未提出有说服力的意
见陈述和/或证据，也未进行实质性的修改，则审查员可以直接作出驳
回决定。

（3）如果申请人对于申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍
然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回
事实发生了改变，就应当再给一次意见陈述或修改的机会。

（4）对于再次修改涉及同类缺陷的，如果仍然存在足以用已通知过的
理由和证据予以驳回的缺陷，则可以直接驳回。
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2、关于驳回时机

虽然审查指南第二部分第八章6.1.1中规定了驳回申请的通常条件，可以依
据这些条件来决定驳回时机，然而在审查实务当中，根据个案的不同存在多
种情况，如果完全满足上述驳回申请的条件进行驳回的话，有可能违背听证
原则或程序节约原则，因此希望在决定驳回时机的时候，能够存在另外一些
辅助的判断原则。

 善意审查原则

审查员的多重身份：代表公众提出异议；代表法官依法进行判断；协助申
请人完善申请文件，合理保护发明创造。

 充分沟通原则

无论在哪个阶段进行驳回，需要在驳回之前确保双方已经进行了充分的正
式或非正式的沟通。

 换位思考原则

在驳回申请之前，站在申请人的立场考虑驳回是否合理。
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1、关于“技术方案没有实质上的改变”

案例1（1839142）

案情：第一次审查意见通知书中指出，权利要求1-2、4-7相比于对比文件
1不具有新颖性，权利要求3不具有创造性。

申请人答复一通时认为权利要求1与对比文件1存在区别技术特征，并详细
陈述理由，并且基于说明书的记载修改权利要求1，将“配混比率为37.5质量
%以上且55质量%以下”进一步修改为“配混比率为37.5质量%以上且49质量%
以下”。

审查员不认可区别技术特征，并且认为数值范围与对比文件1中列举的多种
情况之一有重叠，从而在一通后发出了驳回决定。

•疑问：“ 49质量%以下”这样的数值范围修改是否属于“技术方案没有实
质上的改变”？

观点：审查指南中列举了“仅是改正了错别字或更换了表述方式”的情况；
本案中修改后的权利要求的保护范围明显有所变更，应当不符合驳回时机。
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2、审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审
查意见通知书中已经告知过申请人（审查指南二.八.2.2）。

案例2（1747422）

案情：第一次审查意见通知书中指出，权利要求1与对比文件1的区别特征
在于“每个传感器包括处理器子系统，其被配置为对所述该无线电子系统传
感器所检测到的RF信号进行处理”，并认为对比文件2公开了该区别技术特征，
并且作用相同，从而否定了权利要求1的创造性。

申请人答复一通时认为权利要求1与对比文件1区别技术特征还在于“无线
电子系统”，并详细陈述理由，并且认为对比文件1给出了与权利要求1相反
的技术启示，对比文件1和2的结合影响发明目的实现。

审查员驳回理由与一通相同，在驳回决定最后部分回应：

•疑问：该驳回决定中，是否满足“驳回所依据的事实、理由和证据”在之前
的审查意见通知书中已经告知过申请人？
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分析：

审查员在一通中对于权利要求1中“无线电子系统”相关的结构被哪个对比
文件公开没有进行说明，仅在驳回决定的最后部分认为基于背景技术使用无
线电子系统是常规方案。

审查员对于申请人一通时主张的“对比文件1给出了与权利要求1相反的技
术启示，对比文件1和2的结合影响发明目的实现”的观点并没有具体回应，
仅认为“本领域技术人员完全可以想到在D1的基础上结合D2的常规方案，实
现本申请的发明目的”。

虽然驳回决定中的驳回理由与一通时大致相同，但其仅是形式上的听证，
审查员在驳回时主张的“无线电子系统是常规方案”并非在之前的审查意见
通知书中告知过申请人，因此，应当不符合驳回时机。

•疑问：关于驳回所依据的理由中，完全无视申请人主张的“相反技术启示”、
“结合影响发明目的实现”，是否符合听证原则的要求？

案例8
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3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

案例3（1753712）

案情：本案在进入实审后提出了PPH申请，在第一次审查意见通知书中，审
查员认为权利要求1与对比文件1的区别技术特征基于公知常识容易想到，从
而否定了权利要求1-12的创造性。

申请人在答复一通时未修改权利要求，仅陈述了基于对比文件1无法想到本
申请的理由。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应。
申请人根据说明书的记载修改权利要求后提出复审请求，复审委基于前置审
查的意见撤销了驳回决定后本案获得授权。

 分析：审查员根据驳回申请的条件使用自由裁量权驳回了本申请，然而本
案同族已经获得授权，并且说明书中存在可以获得授权的方案，此时采取
一通驳回的话，显然会导致启动复审程序，不利于节约审查程序。
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3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

案例4（1740232）

案情：在第一次审查意见通知书中指出权利要求1、7、10不清楚，权利
要求1得不到说明书支持，权利要求4-7存在多引多，说明书记载不清楚等非
新创性的问题。

申请人在答复一通时修改了权利要求和说明书不清楚等形式问题，并详
细陈述了说明书中实施例的方案仅是优选方案，权利要求1能够得到说明书支
持的理由。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应。
申请人将未指出支持问题的权利要求2、3加入权利要求1中后提出复审请求。

 分析：对于得不到说明书支持的审查意见，申请人至少可以通过限定具体
的实施例而予以克服，因此显然属于具有授权前景的申请，一通后驳回不
利于“程序节约”，难以实现申请人与审查员的充分沟通。
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3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

观点：

 提出过PPH的专利申请、以及仅被指出非新创性问题的申请，由于具有较
大的授权前景因此一通时进行争辩是常见的选择。因此，这些申请一通后
被驳回的话，往往会进入到复审程序，从而使审查程序复杂化，不利于
“程序节约”，并且针对于申请人争辩意见而补充的“驳回理由”在一通
时没有告知的情况下，也存在违背“听证原则”的可能。

 类似具有授权前景的情况还包括：同族已经获得授权的申请、所使用对比
文件为该申请的背景技术文献的申请、以及权利要求书中存在未被指出问
题的权项的申请等。
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4、关于区别技术特征为公知常识，且未提供证据的情况

案例5（1752812）

案情：在第一次审查意见通知书中指出权利要求1分别与对比文件1、对比
文件2的区别技术特征为“投入部是进行熔接而成的”，而对比文件1、2是进
行粘结而成的，熔接和粘结均是本领域的常规技术手段，因此权利要求1不具
有创造性。

申请人在答复一通时形式上修改了权利要求，并详细陈述了本申请的发明
点在于端部进行折回后的熔接，而对比文件1和2均是粘结，本发明背景技术
中记载了粘结情况下存在的技术问题，因此具有创造性。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应，
认为是否折回并不影响是粘结还是熔接，容易想到将粘结的方式替换为熔接。

 观点：对于“熔接”和“粘结”的连接方式本身可能是常见的，但是在特
定的技术领域，特定的技术背景的情况下，不一定是该领域的惯用手段，
因此，有必要进行充分的说理或者提供相应证据。
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审查指南中关于公知常识的规定：

审查指南第二部分第八章第4.10.2.2中规定“公知常识应当是确凿的，如
果申请人对于审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或
提供相应的证据予以证明”。

审查指南第四部分第八章第4.3.3中指出“当事人可以通过教科书或技术词
典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知
常识”。

2019年4月4日发布的审查指南修改草案中，拟规定“在审查意见通知书中，
审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识
时，通常应当提供证据予以证明。”

观点：关于区别技术特征是否为公知常识，在没有证据证明而仅进行理由说
明的情况下通常会引起争议，申请人也通常会选择进行意见陈述。这种情况
下，希望审查员能够提供证据或多给一次陈述意见的机会，谨慎一通后驳回。
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5、关于多通后被驳回的情况

案例6（1403256）

案情： 审查阶段 审查员主要观点 对比
文件

申请人答辩主要观点 是否修改权利要求
书

一通 权利要求1-22不具有新颖性，权
利要求21不具有创造性

D1 通过修改满足新颖性，并且修改
后方案不容易想到，有不同效果。

基于说明书限定
Rn2O的含量

二通 权利要求1-9、11、13-21不具有
新颖性，权利要求10、12、19-
21不具有创造性。

D1 通过修改满足新颖性，并且修改
后方案不容易想到，有不同效果。

基于说明书限定
BaO的含量

三通 权利要求1-6、8-16不具有新颖
性，权利要求7、17-19不具有创
造性。

D2 通过修改满足新颖性，并且修改
后方案不容易想到，有不同效果。

基于说明书限定RO
的含量

四通 权利要求1-19不具有创造性。 D3 D3中La2O3的含量不同，本发明具
有更好的效果

基于说明书限定
La2O3的含量

五通 权利要求1-19不具有创造性。基
于D3能够预期La2O3的含量所带来
的效果

D3 主要陈述La2O3含量不同在新的折
射率范围时所具有的效果

基于说明书限定
SiO2、Nb2O5以及折
射率的数值范围

驳回 权利要求1-18不具有创造性。基
于D3容易想到申请人主张的方案
和效果。

D3
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案例7（1308293）

审查
阶段

审查员主要观点 对比文件 申请人答辩主要观点 是否修改权利要求
书

一通 权利要求1-7相比于D1+公知常识
不具有创造性

D1 并且修改后方案与D1进一步区别，不容易想到，
有不同效果。

基于说明书追加新
的结构特征。

二通 权利要求1-8不具有创造性，认
可追加的部分特征为区别技术特
征，但认为容易想到。

D1 认为审查员在比较D1与本申请时结构对应不当，
D1没公开技术问题和解决问题的思想。

基于说明书和权2追
加新的特征。

三通 权利要求1-8相比于D1+D2+公知
常识不具有创造性。

D1+D2 认为D1和D2中均为公开“电机控制器”的结构，
基于D1+D2+公知常识得不到本发明的方案。

未修改

四通 权利要求1-8相比于D3+D4不具有
创造性。

D3+D4 D3中未公开追加的特征；D4无法解决本发明的技
术问题，与D3不具有结合启示。

基于说明书限定电
力线的配置方式。

五通 不认可追加的特征为区别特征，
认为D3+D4容易想到权利要求1-8。

D3+D4 D3中未公开追加的特征；D4中构件作用与本申请
不同，与D3和D4结合存在技术障碍。

基于说明书限定电
力线的配置位置。

六通 权利要求1-8相比于D3+D5不具有
创造性。

D3+D5 D3和D5中未公开追加的特征；D3中给出相反的技
术启示。

基于说明书限定电
机控制器。

七通 不认可追加的特征为区别特征，
认为D3+D5容易想到权利要求1-8

D3+D5+常
规选择

D5未公开本申请的电机控制器，其配置位置基于
D3、D5并不容易想到。

将权利要求2加入到
权利要求1中。

驳回 权利要求1-8相比于D3+D5+常规
手段不具有创造性。

D3+D5+常
规选择

已经提出复审请求，详细陈述D3+D5无法得到本
发明的理由。

未修改
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分析：

 在案例6中，申请人答复各次通知书时均基于说明书的记载对权利要求的
不同参数进行了限定。审查员也三通和四通时两次追加了新的对比文件。
从听证原则的角度来说，5通后的驳回并不满足听证原则的要求，然而审
查员兼顾“程序节约原则”发出了驳回决定并非完全无法接受。

 在案例7中，申请人仅在答复三通时未修改，在答复1、2、4-6通时均基于
说明书进行了修改，审查在三通和六通时追加了新的对比文件。从听证原
则来说，在申请人七通答复时，仅追加从属权利要求2，此时审查员驳回
满足了听证原则的要求。

 从例6和例7来看，审查员分别在5通和7通后发出了驳回决定，可见其已经
在尽力满足请求原则和听证原则的要求，值得称赞。

• 思考：在5通和7通后驳回从客观上来说，无疑增加了审查员的审查以及检

索的工作量，同时也增加了申请人的预算，延长了获得权利的时间。是否
有更好的解决方法呢？
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 增加多种形式的沟通渠道：

2019年4月4日发布的审查指南修改草案中，对于“第二部分第八章4.12会晤”

部分拟规定“在实质审查过程中在某些情况下，例如本章第4.11.1节(1) 中所
述的情况，审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序。申请人亦可以要求
会晤，此时，审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的，有利于澄清问题、
消除分歧、促进理解，审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。；某些情况
下反之，审查员可以拒绝会晤要求，例如，通过书面方式、电话讨论等，双方
意见已经表达充分、相关事实认定清楚的。”

对于第二部分第八章4.13“电话讨论”部分拟规定“在实质审查过程中，审查

员可以与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行
电话讨论，但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷
所涉及的问题。也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。
必要时，审查员应当记录电话讨论的内容，并将其存入申请案卷。”

观点：审查员与申请人通过审查意见通知书以及答复进行沟通通常无法做到充
分的沟通，而且沟通效率较差。因此，可以考虑采用会晤、电话讨论、视频会
议、电子邮件等多种形式进行沟通，从而兼顾“听证”和“程序节约”。
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（1）在考虑驳回时机时，除了审查指南的规定之外，希望借鉴换位思考、
善意审查、充分沟通等辅助原则。

（2）避免扩大“非实质性修改”的解释范围。

（3）避免形式上满足听证原则，驳回决定中补充的驳回理由并未经过听证。

（4）对于有授权前景的各种案件，应尽量给申请人修改机会，避免一通后
驳回。

（5）对于区别特征认定为公知常识的案件，如果没有提出证据的话，请多
给申请人一次答辩或修改的机会，尽量不要一通后驳回。

（6）听证原则的本意是给予申请人和审查员之间创造充分沟通的机会，希
望申请人和审查员除了书面沟通外，能够灵活运用多种沟通的渠道，使申请
在被驳回之前已经进行了充分的“听证”。
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2、审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审
查意见通知书中已经告知过申请人（审查指南二.八.2.2）。

案例8（1701070）

案情：

审查
阶段

审查员主要观点 对比文件 申请人答辩主要观点 是否修改权利要
求书

一通 权利要求1-3、7、9、11相
比于D1不具有新颖性，权
利要求4-6、8、10相比于
D1、D2不具有创造性。

D1、D2 （1）本发明的“基座板”和“表层构件”分别相当
于D1的“框体背面部”和“框体表面部”判断错误。
（2）D1的“地板装饰材”上没有设置与本发明的沿
上下方向贯通的“第2透水孔”相当的结构。
（3）本发明“多个支座”与对比文件1的“多个腿部”
作用不同。

将权利要求10加
入权利要求1，并
对其它特征的记
载进行调整。

二通 权利要求1-10不具有创造
性。认可追加特征为区别
特征，但认为是常规选择
仅对（2）和（3）的主张
进行了回应。

D1、D2 （1）本发明的“基座板”和“表层构件”分别相当
于D1的“框体背面部”和“框体表面部”判断错误。
（2）对于一通时主张（3）进行了补充说明。
（3）陈述追加特征的作用和效果。

基于说明书追加
了“嵌合部”和
“被嵌合部”的
结构。

驳回 认可追加特征为区别特征，
但认为是常规选择。回应
与二通完全相同，对于（1）
-（3）的主张没有回应。

D1、D2
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审查员的驳回理由：

未提供具体理由

首次出现的理由


