
合肥实用新型专利申请技巧解读

产品名称 合肥实用新型专利申请技巧解读

公司名称 合肥知元生产力促进中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 合肥市高新区柏堰科技园香樟大道188号科研楼A
幢1101室

联系电话 0551-65300258 13339105710

产品详情

虽然针对同日申请，如果发明因为2篇以内的相同领域的现有技术被驳回，那么理论上该实用新型相对于
该现有技术也不具有创造性，但实际上该实用新型并非必然被无效，其仍然具有一定的价值。

我国的专利法中规定了三种专利类型，分别是涉及技术方案的发明和实用新型、以及涉及工业外观的外
观设计。外观设计的保护对象是外观(形状、图案、色彩)，比较容易与发明和实用新型的保护对象(技术
方案)区分开。但发明和实用新型的保护对象相同，都是技术方案，往往使得二者难以区分。

二者的区别简介如下：

首先，根据专利法第2条的定义，实用新型不能保护涉及方法的技术方案。

换言之，虽然发明和实用新型的保护对象都是抽象的技术方案(例如，专利产品受到保护的客体并非是该
产品本身，而是该产品中体现的抽象的技术方案)，但是实用新型要求该技术方案能够承载于有形介质(
产品)上，而不能没有承载介质(例如方法)。另外，实用新型只保护其形状、构造在视觉上能掌握的产品
，而不能保护微观的材料组分。

其次，根据专利法42条，实用新型的保护期为10年，短于发明20年的保护期。

另外，根据专利法35条，只有发明才需要经过实质审查，而实用新型没有实质审查(虽然审查部门会对实
用新型的新颖性进行选择性审查)。

最后，根据专利法22条3款，发明和实用新型的创造性标准不同。

发明需要具有“突出的实质性特点和显著的进步，而实用新型则需要具有“实质性特点和进步”。即，
发明的创造性要高于实用新型的创造性。

由于实用新型的保护范围更小，保护期更短，没有实质审查，创造性更低，因此常常被称为“小发明”
。我国对于使用实用新型来维权并没有太苛刻的要求，一般在起诉前出具评价报告即可(评价报告的结论



为负面也没关系)。因此，在实践中，实用新型的申请量和维权量都多于发明。在迄今为止最大额的专利
侵权案件中，正泰公司就是用一件实用新型专利起诉了国际巨头施耐德电器，在一审胜诉后，二审中双
方达成和解，施耐德电器向正泰公司支付1.57亿元人民币的补偿金。

但是有关实用新型专利的一个问题迄今为止仍然没有得到充分探讨，即，其创造性问题。专利法22条3款
的规定过于笼统，无法直接适用，从该条能得到的结论只是实用新型的创造性要低于发明。在更为具体
的《审查指南》中，其IV.VI-4部分规定了实用新型的创造性与发明的创造性区别在于：1.评价实用新型
的现有技术的技术领域一般是其所属的技术领域，而发明的现有技术的技术领域可以扩展到所有技术领
域;2.评价实用新型的现有技术一般不超过2篇，而发明的现有技术的数量没有限制。在发明或实用新型相
对于一篇相同领域的现有技术是否具有创造性时，二者不存在差别。因为此处，是否存在技术启示或者
是否容易被本领域技术人员想到是一个“有或无”、“是或否”的问题，而非“多或少”、“难或易”
的问题。换言之，在使用2篇以内的相同技术领域的现有技术来评价创造性时，针对发明和实用新型的创
造性应该得出相同的结果。

这一结论对于现实具有一定的指导意义，因为我国的专利法允许针对同一技术方案同日申请发明和实用
新型，这是我国特有的制度。其原因在于1985年最初制定专利法时规定的先申请原则仅限于他人，而不
包括同一申请人(同日或不同日)提交同样的发明创造。因此，同一申请人同日或不同日提出的同样发明
创造不能适用先申请原则驳回也不能以此无效。为了弥补这一漏洞，1993年的专利法实施细则12条追加
了禁止重复授权原则，但不禁止同一申请人同日提交两件申请，即不禁止“双重申请”，但禁止“双重
授权”。

在“双重申请”的情况下，如果实用新型先授权，之后发明由于相同或相似技术领域的2篇以内的现有技
术而驳回，并且该驳回决定生效，那么理论上，先得到授权的实用新型也是不稳定的，因为该实用新型
相对于发明被驳回中使用的2篇以内的现有技术不具有创造性。有一种理解是，例如相对于两篇相同领域
的现有技术是否具有创造性，实用新型的创造性标准要低于发明。此时如果达不到发明的创造性标准，
那么可能会符合实用新型的创造性标准。但如上所述，这一理解在法律、规章层面没有基础。因为二者
的创造性差异仅在于技术领域和现有技术的数量，在相对于现有技术是否容易想到方面，二者的标准相
同，结论均为“是”(容易想到)或“否”(不容易想到)，而不存在程度的问题(比如，发明非常不容易想
到，实用新型比较不容易想到)。

但在现实中发生过如下案例：权利人同日申请了发明和实用新型，且实用新型先得到授权，之后发明在
实审中被审查员指出相对于1篇本领域的对比文件不具有创造性，权利人于是放弃了发明申请没有进行答
复。日后，权利人以实用新型起诉，侵权诉讼中的被告作为无效请求人使用发明实审中的那1篇对比文件
来无效该实用新型，却被复审委维持了专利权有效!复审委在无效决定中认为，在对比文件的基础上结合
公知常识获得该实用新型权利要求1的技术方案对本领域技术人员而言并非显而易见。由于种种原因，侵
权诉讼中的被告即无效请求人没有针对该无效决定进行起诉。

这一案例似乎又颠覆了上述结论。一个解释是，权利人虽然在实审中放弃了发明专利申请，但不代表其
认可了审查员在实审中给出的审查意见。但是我国直到2018年6月15日才出台了“针对发明专利申请，在
第一次审查意见通知书答复期限届满前主动申请撤回的，可以退还50%的实质审查费”的政策，彼时，
申请人不答复审查意见通知书并没有合理的理由，一般难以被认为不认可审查意见的结论。更为合理的
解释是，虽然《审查指南》规定了“本领域技术人员”这一概念，试图将创造性的判断标准客观化，但
在判断创造性的实际操作中，仍然是由专利局或复审委的审查员以及法官等个体来进行判断的，因此，
不可避免地会导致标准不统一。尤其是，发明的创造性主要是由专利局的审查员在实质审查阶段进行判
断，而实用新型的创造性是由复审委的审查员在无效阶段进行判断的。

综上，虽然针对同日申请，如果发明因为2篇以内的相同领域的现有技术被驳回，那么理论上该实用新型
相对于该现有技术也不具有创造性，但实际上该实用新型并非必然被无效，其仍然具有一定的价值。

更多信息请咨询 0551-65300044 或 13339105710(微信同号)
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