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五、“三步法”的第二步“確定發明的區别

特徵和發明實際解决的技術問題”

（一）第二步的作用和意義

按照指南規定，應當分析要求保護的發明與最接近現有技

術相比有哪些區别特徵，然後根據該區别特徵所能達到的技術

效果確定發明實際解决的技術問題。

區别特徵是通過發明和最接近的現有技術比較而得來的，

確定區别特徵其實就是找到發明不同於現有技術之處，這樣的

不同體現了發明相對於現有技術做出了哪些創新。因此，“三

步法”第二步的設立意義首先在於：要以有形的區别特徵抓住

發明的創新所在。

進而，根據區别特徵達到的技術效果確定發明實際解决的

技術問題。發明實際解决的技術問題是以通過引入區别特徵

而實現的技術效果爲事實基礎，總結歸納出的發明通過創新而

成功挑戰完成的技術任務，實際上就是發明的創新給所屬領域

帶來的貢獻和價值。因此，第二步設立的意義之二還在於：要

以發明實際解决的技術問題這種形式界定發明做出的無形的

貢獻及其價值。

第二步中所涉及的對區别特徵、技術效果、技術問題的認

定是一條環環相扣的鏈條，並且，在“三步法”中起到承上啓下

的作用，發明實際解决的技術問題是本領域技術人員在第三步

中重塑發明的推動力，並爲技術啓示的尋找指明方向。

（二）審查中存在的問題

指南給出的是抽象的規定，然而，對於什麽是技術特徵，權

利要求與最接近現有技術如何進行對比，如何認定區别特徵能

達到的技術效果和如何確定發明實際解决的技術問題等則是

擺在面前的具體問題。

近幾年出現的有些現象頗爲耐人尋味，一面是將“把握發

明構思”、“整體考慮”等對審查思路的提示像高大上的口號一

樣掛在嘴邊，又一面是在一些審查决定和司法判决中暴露出對

審查標準涉及的基本概念的理解尚不準確。例如，忽視技術效

果應是區别特徵帶來的，忽視技術問題應是“實際解决的”，甚

至作爲“問題解决法”的傳承者却在“三步法”中遺漏對實際解

决的技術問題的認定，更不必説出現時下時髦的“技術特徵碎

片化”等特定的問題。如何保证第二步準確無誤，需要按部就

班從下面三個方面依序説明。

（三）區别技術特徵

1、技術特徵的劃分

一直以來，我們習慣將權利要求與最接近的現有技術按技

術特徵進行比較，而如此熟悉的技術特徵却也是一個飄忽不定

的概念。以逗號爲界？還是按零部件名稱、位置關係、連接關

係、功能限定等歸類？另一典型做法就是不進行特徵劃分，把

權利要求用現有技術做篩子過一下篩，凡是漏不下去的都一股

腦寫成區别特徵，如此使得技術特徵比對的結果也就多種多

樣，容易出現偏離發明的本質、割裂技術特徵之間的關聯性、忽

略關聯技術特徵給技術方案整體帶來的技術效果等不能準確

抓住創新所在的問題。

近兩年來，爲避免上述問題，國知局提出要强調把握發明

構思和對技術方案的整體考慮等，但未能通過現有審查標準框

架有效消化吸收這些精神從而影響到貫徹落實；而最近又有某

些司法判决走向了另一個極端，對於存在多個區别特徵的案

件，認爲既然所有區别特徵都必然是存在聯繫的，就不應從多

篇現有技術中得到技術啓示，如此才是“整體考慮”。那麽，到

專 利 《中國專利與商標》2017年第3期36



底我們怎麽將權利要求與最接近的現有技術進行比較呢？權

利要求的技術特徵劃分與技術方案的整體考量之間的關係又

是什麽呢？

指南規定，技術方案是對要解决的技術問題所採取的利用

了自然規律的技術手段的集合，技術手段通常是由技術特徵來

體現的。按照上述規定，我們認爲對於權利要求來説存在技術

方案、技術手段和技術特徵三個層次的概念。

發明創造的完成通常包括以下環節：發明人發現現有技術

存在某一技術問題並以此作爲自己要去解决的技術問題；針對

這樣的問題，發明人根據對現有技術的認識、科學原理或經驗

法則等形成解决思路（這就是發明構思的通俗版）；進而，爲將

發明構思付諸實踐，需要將這種解决思路通過選取的具體技術

手段來予以實現，這些技術手段的集合就構成了發明創造的技

術方案。爲了得到專利保護，還需要將技術手段以技術特徵及

其集合的形式體現在權利要求書中。因此，權利要求中的技術

特徵僅是發明創造的技術方案外在的表現形式，而發明構思與

技術手段所表達的是技術方案的實質内容。

並且，技術問題、發明構思、技術手段、技術特徵以及技術

效果之間存在着密切的聯繫，對技術方案的整體考慮恰恰要求

評判者首先要理解發明創造的全貌，通過這種理解厘清發明各

要素及其之間的關係。正如《吕氏春秋》所述，發明構思在理解

過程中所扮演的正是“一綱在手，萬目其張”的“綱”的角色，因

此，把握發明構思意味着應當透過技術方案的表象抓住其技術

實質。如下圖所示。

我們研究了其他國家專利局以及我國法院的相關觀點，例

如，EPO 審查指南規定，如果某區别特徵離開其它的一個或者

幾個區别特徵就不能實現其在發明整體技術方案中的功能和

作用，則可認爲該區别特徵與其他區别特徵之間是相互關聯、

相互作用的，各特徵之間功能上的相互作用達到了組合技術效

果，此時應將這些技術特徵作爲一個特徵組合。北京市高級人

民法院《專利侵權判定指南》理解與適用一書中對技術特徵給

出如下定義：能够相對獨立地執行一定的技術功能，並能産生

相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。上述規

定中都體現了對技術特徵之間關係的考量。

雖然我國指南未給出技術手段和技術特徵的定義，但有如

下表述：權利要求書應當記載發明或者實用新型的技術特徵，

技術特徵可以是構成發明或者實用新型技術方案的組成要素，

也可以是要素之間的相互關係。由規定出發，結合已有的審查

習慣，我們將技術手段定義爲：能够相對獨立地執行一定的技

術功能，並能産生相對獨立的技術效果和解决技術問題的最小

技術單元。將技術手段定義爲“最小技術單元”的含義在於其

具有不可繼續分割性，因爲一旦將構成該技術手段的多個技術

特徵分割開來，則由它們共同作用解决的技術問題和産生的技

術效果將不復存在。在此基礎上，對於區别特徵的確定，我們

建議採取以下方式：

（1）對發明創造技術方案（既包括專利申請，也包括最接近

現有技術），沿着發明構思，確定技術手段、技術特徵、技術效

果，以及技術特徵、技術手段和技術效果之間的對應關係進行

整體考慮。

（2）根據對發明創造的理解，將權利要求中的技術特徵按

照其所屬的技術手段進行劃分。

（3）在將權利要求與最接近的現有技術比對時，按照技術

手段的劃分進行對應技術特徵之間的對比，確定區别特徵。

2、藉助技術手段來對技術特徵進行劃分會存在以下三種

情形

（1）技術特徵之間相互依存、不可或缺，共同解决某一技術

問題，産生協同技術效果，則上述特徵屬於一個技術手段，不能

將構成一個技術手段的技術特徵割裂後進行比對。

（2）技術特徵之間互不依存、彼此獨立，功能不同，分别解

决不同的問題，産生不同的技術效果，則上述特徵屬於不同的

技術手段，應當劃分爲不同的技術手段後分别進行比對。

（3）技術特徵之間互不依存，但通常功能相同或相近，針對

《中國專利與商標》2017年第3期 專 利 37



同一技術問題發揮作用的方式只是令各自産生的效果出現簡

單的叠加，則上述特徵雖屬於不同的技術手段，但可以根據具

體情况的需要，確定應劃分後分别比對，還是整合後比對。

例如第 24576 號决定涉及了一種電磁水泵，由圓柱管、保

持架和電磁綫圈組成，現有技術中的保持架存在安裝麻煩的技

術問題。該專利解决上述問題採取了四個技術特徵：A. 兩塊 L

形板卡接，B. 左 L 形板上一體形成套管，C. 右 L 形板上一體形

成套管，D. 兩 L 形板卡接後形成兩套管之間的間隙。但是，

ABCD 中任何一個技術特徵都不能單獨解决這一問題，即

ABCD 相互依存，産生了協同作用，才構成了解决問題的一個

技術手段。確定區别特徵應當將

技術特徵 ABCD 放在一起與最接

近的現有技術進行對比；在尋找技

術啓示時,也應當考察現有技術整

體上是否存在採用這樣的技術手

段(ABCD)來解决安裝麻煩問題的

技術啓示。

（四）區别特徵達到的技術效果

區别特徵達到的技術效果是確定發明實際解决技術問題

的事實基礎，如果技術效果認定不準確，會直接影響發明實際

解决的技術問題的確定，並可能影響最終創造性的審查結論。

“三步法”中涉及的技術效果認定並不是一個簡單的事實認定

問題，我們認爲至少應當做到以下幾點：

A、技術效果應當是區别特徵帶來的

技術效果是發明相對於現有技術所做技術創新帶來的外

在表現，由此决定了這樣的技術效果應當來自區别特徵的引

入。如果説明書記載了某種技術效果，但給發明帶來上述技術

效果的關鍵技術手段却未被記載在權利要求中，則該技術效果

不能作爲確定發明實際解决的技術問題的依據。

B、技術效果應當是真實客觀的

區别特徵達到的技術效果應當是能够得到證據的證實或

者本領域技術人員根據説明書或現有技術能够確認其存在的

技術效果。

C、技術效果應當是全面的

區别特徵給發明帶來的任何技術效果都可以作爲重新確

定技術問題的基礎，應當考慮區别特徵客觀上給發明整體帶來

的所有技術效果，對於區别特徵的作用和效果的任何遺漏都可

能導致發明的某種貢獻被忽視。

D、技術效果應當是具體的，而非寬泛的

我們所關注的應當是區别特徵給整個方案帶來的儘可能

具體的、確切的技術效果，而不是籠統的、寬泛的效果。籠統寬

泛的效果往往影響對發明創新的貢獻的準確界定，容易導致顯

而易見性的評判結論有誤。

例如第 17554 號决定涉及一種電解電容器高壓陽極用鋁

箔的製造方法，權利要求 1 與最接近現有技術的區别特徵：（1）

Mg：0.002～0.003％，其它單個雜質元素≤0.001％ ；（2）熱軋

道次爲 13～21 道，在所述冷軋步驟最末道次軋製前進行一次

退火處理。如果將區别特徵（1）、（2）所帶來的效果泛泛認定爲

改善鋁箔的性能，則容易依據本領域的公知常識得出權利要求

1 不具備創造性的結論；然而，根據該申請説明書，上述區别特

徵具體帶來了鋁箔立方織構和比電容性能的提高，面對依據該

具體效果確定的發明實際解决的技術問題，現有技術中並不存

在技術啓示，即權利要求 1 具備創造性。

E、技術效果應當是權利要求的保護範圍均具有的

區别特徵達到的技術效果應當是在權利要求保護主題覆

蓋的整個範圍内均成立的效果，這樣的效果才能用以確定發明

實際解决的技術問題。如果權利要求概括了一個比較大的範

圍，而發明只能在其中實施例涉及的小範圍内産生優於現有技

術的效果，則這種優於現有技術的效果並不屬於權利要求技術

方案的效果。

F、技術效果應當以原申請文件公開内容爲準

先申請制原則决定着，如果申請人希望以申請日之後提交

的實驗數據來證實發明産生了某種技術效果，那麽，這樣的技

術效果應當是所屬領域技術人員通過閲讀申請文件基於説明

書公開的内容就能够判斷出的發明所具有的技術效果。這意

味着，在後補交的數據通常只能對申請中已經公開的或本領域

技術人員能够由現有技術確定的技術效果進行補强。申請文

件中未公開的且本領域技術人員無法根據現有技術得知的技

術效果不屬於發明在申請日時做出的技術貢獻。

（五）發明實際解决的技術問題
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1、關於發明實際解决的技術問題的概念

根據上文我們對第二步的作用和意義的分析可知，確定發

明實際解决的技術問題的重要性。因此，在“三步法”的適用中

顯然不得缺失對發明實際解决的技術問題的認定；並且，發明

實際解决的技術問題體現的是發明人對現有技術作出的技術

貢獻，應當是發明通過其所提出的技術方案得以實際解决的技

術問題，因此不應將其表述爲“發明要解决的技術問題”。

指南規定，發明實際解决的技術問題，是指爲獲得更好的

技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。因

此，發明實際解决的技術問題是通過區别特徵的引入得以解决

的問題，故其應對應於區别特徵爲發明帶來的技術效果；發明

實際解决的問題是在上述技術效果的事實基礎上構建的技術

任務，故不應將區别特徵或技術手段寫入技術問題。

2、發明實際解决的技術問題的認定

發明實際解决的技術問題作爲對發明創新帶來的貢獻和

價值的界定理應建立在客觀的事實基礎上。雖然一般可以由

説明書記載的發明要解决的技術問題入手，但評判者最終必須

站位所屬領域技術人員對發明技術方案能否切實解决該問題

做出認定，尤其是在最接近現有技術與專利申請説明書描述的

背景技術不同或者申請人修改權利要求的時候。

重新確定發明實際解决的技術問題需要關注以下考量因

素：

A、以準確體現發明貢獻爲要求

世上没有完全相同的兩片樹葉，我們應以爲每個發明“量

身定做”技術問題的方式追求對發明貢獻的恰如其分的體現。

應當根據區别技術特徵給整個發明帶來的技術效果，準確恰當

地確定發明實際解决的技術問題，注意發明實際解决的技術問

題應當與區别特徵達到的技術效果相匹配。

B、以區别特徵達到的技術效果爲依據

如果多個區别特徵屬於一個技術手段，共同産生某技術效

果，應當根據上述多個區别特徵協同作用所産生的技術效果確

定發明實際解决的技術問題。

如果多個區别特徵分别屬於不同的技術手段、彼此獨立地

産生多個技術效果，應當根據不同的技術效果分别確定發明實

際解决的技術問題。

C、以事後諸葛亮爲戒

確定發明實際解决的技術問題，不應在技術問題中帶有本

發明爲解决該技術問題而提出的技術思路和解决手段，或對引

入該技術手段的指引，以避免事後諸葛亮。

例如申請號爲 200580017046.3 汽車發動機曲軸案中，由

於用傳統方法製造的曲軸是偏心的，爲了配平，在同質的曲軸

上至少加工出一個配重，導致曲軸尺寸大的問題。爲此，發明

的技術方案是用至少兩種不同的金屬組分通過粉末冶金工藝

構成非均質曲軸結構，其中的一種組分本身構成配重。如果將

發明實際解决的技術問題確定爲形成非均質的曲軸結構，由於

通過粉末冶金方式形成一非均質構件是本領域的常規技術手

段，權利要求 1 將不具備創造性。原因在於：將用以解决曲軸

尺寸大問題的關鍵技術手段“非均質”認定在發明實際解决的

技術問題中，直接導致了創造性判斷結論的錯誤。對發明實際

解决的技術問題的正確認定應當是避免曲軸的尺寸因需要配

平而增大。

3、發明實際解决的技術問題的特殊情形

如果最接近的現有技術與發明解决的是相同的技術問題，

雖然二者的技術方案存在區别，但區别特徵給發明帶來的技術

效果與現有技術的技術效果基本相同，那麽發明實際解决技術

問題就應當是提供一種解决已知問題的替代方案。替代方案

豐富了所屬領域解决技術問題的路徑，故以替代方案作爲發明

實際解决的技術問題並不意味已經宣告了創造性的死刑。

六、“三步法”的第三步

“技術啓示的判斷”

（一）三步法中第三步的意義和作用

創造性條款設立的主要目的在於鼓勵人們爲獲得獨佔權

而挑戰最具價值的創新任務，其主旨即爲確保“利益之油”有選

擇性地增添在價有所值的“天才之火”上。因此，整個創造性判

斷的核心在於判斷發明的内容是否屬於真正的“天才之火”，其

實質就是對發明的創新價值和貢獻做出評判。發明相對於現

有技術非顯而易見，意味着其對現有技術的價值和貢獻較爲突

出，三步法中第三步“判斷要求保護的發明對本領域技術人員
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來説是否顯而易見”是最終體現創造性條款設立目的的關鍵步

驟，這一步得出的判斷結論是否準確直接影響該條款目的的實

現，因此該步驟是創造性判斷中最核心、最關鍵的步驟。

由於該步驟既包括與技術啓示來源有關的事實認定過程，

也包括基於所有事實認定的法律適用和判斷過程，因而相比於

第一、二步，其更容易帶入主觀性的内容，把握難度更大，結論

不確定性相對更高，實際出現問題也最爲頻繁。

（二）技術啓示判斷的標準解讀

指南規定，在運用三步法中的第三步進行“技術啓示”判斷

時，要從最接近的現有技術和發明實際解决的技術問題出發，

判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來説是否顯而易見。

由指南規定可以看出，第三步“技術啓示”的判斷過程是以

第一步確定的最接近的現有技術爲起點，以第二步確定的發明

實際的技術問題爲目標，以審查員所模擬的本領域技術人員帶

着一種“重塑發明”心態預判本領域技術人員自身能否解决上

述被發明人所解决的技術問題爲判斷標準，完成對發明所作出

的貢獻的衡量評判，最終得出發明是否顯而易見的判斷結論。

這一步驟是三步法中第一步、第二步成果的具體應用，體現了

第一步、第二步分析的最終目的。三個步驟之間的這種緊密關

係决定了在第三步的判斷過程中，應以第一步和第二步的事實

認定爲基礎進行判斷，而不能脱離第一步和第二步進行憑空的

主觀臆斷。

指南進一步規定，在具體的判斷過程中，需要確定現有技

術整體上是否存在某種技術啓示，即現有技術中是否給出將上

述區别特徵應用到該最接近的現有技術以解决其存在的技術

問題（即發明實際解决的技術問題）的啓示，這種啓示會使本領

域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的

現有技術並獲得要求保護的發明。

上述規定涉及三層含義。首先，技術啓示的來源是現有技

術整體，因此，在尋找技術啓示時，需要對現有技術整體進行考

慮。其二，技術啓示的尋找過程是以發明實際解决的技術問題

爲導向而進行的有目的的尋找。其三，當技術啓示的程度達到

能够促使本領域技術人員産生改進最接近的現有技術的“動

機”時，才意味着發明相對於現有技術是顯而易見的。由此，技

術啓示的來源、技術啓示的導向和程度是第三步判斷發明是否

顯而易見的過程中需要重點關注的三個方面。

（三）技術啓示的判斷

1、技術啓示的來源

技術啓示判斷的最終目的是要評判發明對現有技術整體

所做貢獻大小，因此，技術啓示的來源應是現有技術整體。從

形式角度來説，這種來源具體包括能够提供技術教導的最接近

的現有技術本身、其他現有技術，以及本領域技術人員所具備

的普通技術知識和能力。需要格外注意的是，技術啓示的來源

不包括申請文件自身的内容，在尋找技術啓示的時候必須將申

請文件本身公開的内容排除在外，以免出現事後諸葛亮的問

題。

從實體角度來説，對於從技術啓示的來源獲得的現有技術

的教導的認定應當達到客觀、準確、全面、完整的程度。既不應

拘泥於現有技術文獻的字面含義，也不應主觀臆斷和過分解

讀，而應在現有技術記載内容的基礎上準確捕捉其傳遞給所屬

領域技術人員的技術信息。既要關注現有技術局部公開的與

要求保護的技術方案密切相關的内容，又要同時關注現有技術

整體所傳遞的信息，包括綜合單篇現有技術的上下文信息以及

多篇文獻整體公開的信息。對於現有技術公開的技術特徵、技

術手段等相關信息的理解和把握也應放在相應的技術方案中

進行如前所述的整體考慮。

現有技術海洋的廣漠深邃决定着，不同的現有技術文獻哪

怕是針對同一問題也往往會有來自不同角度的各種各樣的信

息的記載，例如有時會記載某技術手段在某種情形下是存在缺

陷的，這種人類在追求真理的過程中所留下的各種各樣的痕迹

加大了準確捕捉現有技術的技術教導的難度。此刻的關鍵應

在於從現有技術整體的角度去準確地、而非片面地把握這樣的

記載確切傳遞給所屬領域技術人員的是什麽樣的技術教導，以

及這樣的教導是否達到能够阻礙本領域技術人員引入該技術

手段的動機的形成的程度，而不應僅因爲此類信息的存在就對

相關動機的形成持簡單的否定態度。

2、技術啓示的導向

本領域技術人員尋找技術啓示的過程是基於特定方向指

引而進行的目標明確的搜索，其是以發明實際解决的技術問題

爲導向進行的有目的的尋找。因此，只有當來自現有技術的技
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術信息與發明實際解决的技術問題合理相關、能够帶來對於解

决相應技術問題的啓發時，才有可能成爲技術啓示。

以發明實際解决的技術問題爲導向尋找技術啓示需要在

技術啓示尋找的過程中不僅僅關注現有技術是否公開了相應

的技術特徵以及該特徵的基本屬性和功能，還應關注所述技術

特徵在現有技術中具體發揮的作用和效果，以及該特徵在發揮

作用的過程中與現有技術其他技術特徵之間的關係，以避免出

現“唯特徵論”的情形。

而在確定現有技術中相應技術特徵所發揮的作用和效果

時，需要以對待專利申請同樣的方式進行深入的理解，通過把

握現有技術的技術構思，準確劃分現有技術方案所包含的技術

特徵，進一步判斷相應技術特徵在包含其的技術方案整體中實

際産生的作用和效果。在這一判斷過程中，若僅基於所述技術

特徵本身固有的功能簡單判斷其作用和效果很可能會導致最

終的結論出現偏差。

3、技術啓示的程度

如何判斷來自現有技術的、内容上與發明實際解决的技術

問題相關的教導對於本領域技術人員已經構成技術啓示，指南

中引入了“動機”這個概念，具體説，這樣的教導要達到能够促

使本領域技術人員産生改進最接近的現有技術的“動機”的程

度。

如何判斷本領域技術人員是否會産生改進“動機”呢？以

如下的簡圖作簡單説明。

一般來説，首先要求最接近的現有技術客觀存在發明實際

解决的技術問題，至少應存在與之相關的技術問題；並且，本領

域技術人員基於現有技術的記載或者其自身所具備的知識和

能力能够不僅意識到上述技術問題的存在，而且意識到解决該

問題的現實需要；面對這樣的現實需要，現有技術中存在引入

相應區别技術特徵解决上述技術問題的相關技術教導，且本領

域技術人員基於對於現有技術教導的分析對於引入相應區别

技術特徵能够解决相應的技術問題存在合理的成功預期，只有

這樣才意味着本領域技術人員會産生相應的改進“動機”。

上述要件構成産生“動機”的必要條件，缺失其中任何一

個，將會導致本領域技術人員難以産生相應的改進動機。具體

來説，若最接近的現有技術的選取不當，與發明涉及的技術問

題根本無關，則該問題必然在後續的評判中有所表現，即便進

入技術啓示的判斷環節，也會顯然發現動機早早就被扼殺在摇

籃裏；若相關技術問題雖然存在，但直至發明完成時才被發現，

相當於本領域技術人員在申請日前對該技術問題的存在意識

不到，則會出現因缺乏技術問題的導向而陷入難以産生改進的

内在動力的困境；若現有技術對於解决相應技術問題的技術思

路和技術手段没有給出必要的教導，則本領域技術人員即便滿

懷壯志，也將陷入巧婦難爲無米之炊的境地；若對於引入相應

區别技術特徵後所産生的技術效果尚不存在合理的成功預期，

則理性的本領域技術人員可能會繼續籌謀糾結，而不會馬上被

激發去開始有目的地主動作爲。

這裡所稱的“合理的成功預期”是指本領域技術人員基於

自身所具備的知識和能力，通過邏輯分析和有限次的實驗，基

於技術可行性和成功可能性大小的分析，能够理性預測相應技

術方案很可能會取得成功的一種狀態。合理的成功預期不同

於技術可行性，也不同於成功確定性，即必然成功，其是介於技

術可行性和成功確定性之間的一種中間狀態。

例如第 22791 號無效决定涉及替諾福韋二吡呋酯和富馬

酸接觸製得的複合物或鹽。對比文件 1 涉及替諾福韋二吡呋

酯及其用途。對比文件 2 涉及三環吡唑脂肪胺化合物（與本專

利化合物均爲胺類化合物，呈碱性）的多種可藥用鹽，其中提到

富馬酸鹽因穩定性好尤其適合於藥用。

專利權人的主要意見聚焦在：其認爲本領域技術人員没有

動機將替諾福韋二吡呋酯製成富馬酸鹽，具體涉及以下三個層

次的問題：（1）因對比文件 1 未明確提及替諾福韋二吡呋酯爲
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油狀物，故其穩定性差導致製劑困難的技術問題是否存在以及

本領域技術人員是否能够意識到？（2）對比文件 2 化合物與本

專利化合物結構不同導致碱性存在差異，曾有專著記載過弱酸

與弱碱性胺類成鹽是不建議的，且發明人做出“對於游離碱成

鹽而言，游離碱與酸之間的解離常數差值一般應大於 3 才能形

成具有固態穩定性的鹽”的聲明，而本專利中富馬酸是弱酸，其

與游離碱的解離常數差值也不足 3，在此情形下還能否認爲現

有技術教導了解决其穩定性問題的技術手段？（3）進而，藥物化

合物成鹽在未經實驗驗证前尚有不確定性，本領域技術人員是

否會真正嘗試將替諾福韋二吡呋酯形成富馬酸鹽以解决穩定

性問題？

針對上述争議，複審委認爲：鑒於對比文件 1 已經明確記

載替諾福韋二吡呋酯在當時已處臨床狀態，這表明其基本性狀

應能够爲本領域技術人員所知，包括其存在的穩定性問題，且

對穩定性的追求是藥物研發的必然關注點。進而，專利權人所

提交的申請日前的實驗資料恰恰採用的是解離常數差小於 3

的酸與游離碱成鹽，顯然其自身也並未受到有關解離常數差值

觀點的束縛；特别是，不僅對比文件 2 明確給出了物理化學性

質類似化合物通過與富馬酸成鹽以提高穩定性的教導，而且請

求人同樣提交了公知常識性證據，其教導了碱性弱的藥物應與

有機酸成鹽爲佳，其中包括富馬酸，這足以表明專利權人所提

出的證據無法證明本領域技術人員在本專利優先權日前形成

了普遍的、一致性的認識，從而嚴格限制了共軛酸的選擇範圍，

從而首先可以認定現有技術中出現的上述不同觀點尚不足以

構成動機産生的障礙；並且，作爲一個該領域的技術人員，基於

所屬領域的公知常識，在綜合多篇現有技術後形成的基本認識

是，此類化合物通常能够與多種有機酸（包括富馬酸）或無機酸

成鹽，而這樣的成鹽過程通常會對穩定性帶來正面的影響，故

無需實驗驗证也能對本發明化合物與富馬酸成鹽後的技術效

果産生合理的成功預期。因此，在意識到穩定性有待提高的問

題需要解决後，受現有技術整體教導下産生的合理的成功預期

的驅使，本領域技術人員會有明顯的動機去嘗試改進最接近的

現有技術。

第 51405 號複審决定涉及一種用於生産熱熔性粘合劑包

的設備，其成功解决了粘合劑包的護套被分離元件損壞的問

題，採用的發明構思是將分離元件設置成以不改變它相對於産

品移動路徑的角位置的方式來進行圓週運動，即分離元件在進

行圓週運動的同時保持角位置不變，該構思具體體現爲一系列

區别特徵。對比文件 1、3 分别以不同的方式實現切斷功能，對

比文件 1 進行圓週運動，對比文件 3 進行角位置不變的直綫運

動，但二者都會損壞産品的護套。雖然發明與現有技術面對着

同樣的技術問題，且單純從技術特徵來看，似乎將對比文件 1

的圓週運動與對比文件 3 的直綫運動簡單地組合就形成了發

明，但由於本領域技術人員不能確定對比文件 3 的封切裝置可

以解决被擠壓産品的外護套被封切裝置損壞的技術問題，因此

基於現有技術的教導無法對二者結合解决護套損壞問題産生

合理的成功預期，故不會存在此種動機。

七、結語

綜上所述，創造性法條與專利制度設立的本意最爲相關，

因其具備甄别創新程度高低的功能而能够始終引導創新的方

向，且其審批、確權環節對於評判標準的準確把握能够成爲傳

遞專利申請質量的國家政策導向的風向標。因此，在當前形勢

下，爲了落實以專利審查質量提昇促進專利申請質量提高的規

劃，需要進一步提高創造性評判過程中思維的精度，努力追求

評價結果的客觀化，以更好地服務於激勵技術創新，促進經濟

發展和社會進步的終極目標。本文以審查實踐中出現的共性

問題作爲索引，重點剖析“三步法”的原理並在指南的框架下對

每一步驟提出操作性更强的具體指引，以饗仰望星空、脚踏實

地的各位同行者。■
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