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在中国专利审查实践中，普遍采用“三步法”来判断权利要求的创造性，即（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征
和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对于本领域的技术人员来说是否显而易见。

由于创造性判断“三步法”的第三步是从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对所属技术领域的
技术人员来说是否显而易见，因此如果将发明实际解决的技术问题确定得太过宽泛或者太过具体，尤其是所确定的发明实际解决的

技术问题中包含区别特征或对区别特征的指引，就容易得出发明显而易见的结论，使得创造性的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。

实践中，在确定发明实际解决的技术问题时，上述错误情形屡见不鲜。本文将结合某无效行政纠纷案以及新的《专利审查指南》来

说明。

案情简介

涉案专利要求保护一种前药化合物用于制备药物的用途，所述药物可通过溶液、乳液、喷剂剂型在身体的任意部位透皮给药以达到

治疗有效血浆浓度来治疗人或动物中任何阿司匹林可治疗的状态。专利说明书中记载了具体的前药化合物的体外透皮实验、体内透

皮实验以及动物药效实验结果，表明前药化合物的透皮速率是阿司匹林的数百倍，且透皮使用时解热、镇痛及消炎效果均优于口服

阿司匹林。

最接近的现有技术证据2公开了一种具体的前药化合物乙酰水杨酸N-二乙基氨基乙酯盐酸盐（“A.E.A.E.”），并对不同给药途径的吸
收情况进行了测试。经皮途径给药是将5g的A.E.A.E.软膏涂抹于兔子腹部，测试不同时间的血药浓度，并指出其相比水杨酸二乙胺
软膏（一种已知的局部用软膏）更容易穿过皮肤屏障。证据2也进行了消化道途径给药的研究，相应的血药浓度远高于经皮途径给
药，并在接下来的药效试验中全部采用了消化道途径给药。结果显示，消化道给药时，相比阿司匹林，A.E.A.E.具有显著的退热效
果，几乎相同的镇痛属性，但消炎效果非常微弱。

基于以上事实，第50721号无效宣告请求审查决定认定，权利要求1相对于证据2的区别特征在于权利要求1限定了剂型为溶液、喷
剂或乳液，以及用于治疗人或动物中特定的阿司匹林可治疗的状态，而证据2的剂型为软膏，未公开所述软膏剂的药效。进而认为
由于涉案专利并未提供有关权利要求1限定的“溶液、喷剂或乳液”剂型与软膏剂型相比具有何种优势，因此相对于证据2，权利要求
1实际的技术问题仅仅是改变剂型并验证其药效。



显然，无效决定并未真正考虑区别特征所带来的优于口服阿司匹林的技术效果，认定的实际解决的技术问题与区别特征完全对应。

按照无效决定的认定，为了解决改变剂型并验证药效的问题，本领域技术人员想到尝试其他的常见剂型，如溶液、乳液等，是很容

易的。也就是说，基于无效决定所认定的实际解决的技术问题很容易得出权利要求1技术方案显而易见的结论。

反之，如果能客观地考虑涉案专利相对于证据2取得的效果，将实际解决的技术问题认定为，例如，“提供一种新的药物，有效治疗
人或动物的用阿司匹林可治疗的状态”，则不论是证据2还是其他在案证据，均未给出如何提高证据2软膏药效的启示，自然也不可
能得到涉案专利的技术方案。事实上，对于阿司匹林类药物，现有技术中从未有过透皮给药可以达到口服给药效果的报导，而且已

经上市的几种透皮给药制剂都是通过贴剂形式给药，也从未出现过溶液、乳液等透皮给药制剂剂型，无效决定得出权利要求1技术
方案显而易见的结论显然缺乏依据。

可以看出，该无效决定在运用“三步法”判断创造性时，至少在实际解决的技术问题的确定环节存在明显的错误。该无效决定目前处
于行政二审阶段。

《专利审查指南》的修订

为进一步回应创新主体对创造性审查的关切、提高创造性审查质量，国家知识产权局在新修改的2023版《专利审查指南》中对确
定发明实际解决技术问题的规则的相关规定进行了完善，进一步强调“重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技
术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示”。

也就是说，发明实际解决的技术问题要基于区别特征在发明中所能达到的技术效果进行确定，但所确定的技术问题不能带有发明为

解决该技术问题而提出的技术手段，也不能包含对这些技术手段的指引或暗示。

新修改的审查指南中还给出如下判定示例：

要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、

面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种

消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求

保护的发明中所能达到的技术效果，可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实

际解决的技术问题确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。

简要评述

新版指南虽然是从2024年1月20日开始实施，但上述修改只是对专利审查实践中一些做法进行规范，并不意味着新版指南实施前后
对发明实际解决技术问题的认定规则不同。

事实上，早在2017年，原国家知识产权局专利复审委员会的几位资深审查员即在其撰写的《问题导向下的我国创造性评判标准研
究》一文中指出：



“重新确定发明实际解决的技术问题需要关注以下考量因素：

……

C、以事后诸葛亮为戒

确定发明实际解决的技术问题，不应在技术问题中带有本发明为解决该技术问题而提出的技术思路和解决手段，或对引入该技术手

段的指引，以避免在技术启示判断的环节出现事后诸葛亮的问题。”

《欧洲专利局审查指南》中也规定了创造性判断“三步法”，并针对客观技术问题指出：

“应注意的是，所认定的客观技术问题中不能包含对技术方案的指引，因为在问题的表述中包含发明提供的技术方案的一部分，必
然会在针对该问题对现有技术进行评价时导致对发明活动采取事后看法。”

结合前述无效案例也可看出，实际解决的技术问题的确定在创造性判断“三步法”中起到承上启下的作用，为第三步中技术启示的找
寻确定了方向。鉴于此，规范审查实践中在确定实际解决的技术问题时的一些错误作法是很有必要的，也希望此文能使大家对我国

的创造性审查规则有进一步了解。


