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專利話廊 
淺析近期中國大陸實用新型審查過度嚴格之現象 

李柏翰 中國專利代理人 
一、前言 
  中國大陸的實用新型專利制度與發明專利制度不同，實用新型僅進行初

步審查而不進行實質審查，因此中國大陸實用新型具有核准率高、審查時程

快等優點。中國大陸實用新型的初步審查與發明的實質審查相較，原不審查

新穎性及實用性，但因重複申請及「垃圾專利」過多，在 2008 年專利法第

三次修正時，中國大陸之實用新型初步審查才增列「明顯」不具新穎性、實用性為不予專

利之事由。多年來，我國申請人提出的「正規」的中國大陸實用新型申請案，大多能直接

獲准專利。然而在法規及專利審查指南未更動的情形下，2018 年的中國大陸實用新型申請

案收到審查意見通知書的比例明顯增加許多，並且主要的核駁理由多與明顯不具新穎性有

關，本文在此簡單的介紹此現象。 
 
二、中國大陸相關法規 
  根據專利審查指南第二部分「實質審查」第三章「新穎性」中 3.2 節提供了五種新穎

性判斷的常見情形，其分別為：1.相同內容的發明或者實用新型；2.具體（下位）與一般

（上位）概念；3.慣用手段的直接置換；4.數值和數值範圍；5.包含性能、參數、用途或製

備方法等特徵的產品權利要求。 
  上述第 1 項是指對比文件揭露了與權利要求完全相同的內容。第 2 項是指對比文件揭

露的「銅（下位）」可使權利要求中的「金屬（上位）」不具新穎性。第 4 項是指對比文件

揭露的數值（例如 25 度）可使權利要求中的範圍（例如 15 至 40 度）不具新穎性。第 5
項則牽涉到性能、參數、用途或製備方法特徵，這與本文要談的情形較無關，故不多贅述。

前述第 1 項、第 2 項及第 4 項的判斷上較無爭議，因此目前較有爭議的，便是第 3 項，慣

用手段的直接置換。 
  專利審查指南中對「慣用手段的直接置換」的說明非常簡短，除了給出一個範例之外，

幾乎沒有其他說明，而該範例是螺釘與螺栓；換言之，專利審查指南中認為，對比文件與

權利要求如果有區別，則該區別應該是像螺釘與螺栓這麼微小的區別，才能認定成是慣用

手段的直接置換，才能認定成是不具新穎性；若對比文件與權利要求的區別較大，則應屬

是否滿足創造性要件的審查範疇。 
  前述內容是從發明實質審查的角度來看待新穎性，倘若從實用新型初步審查的角度來

審查新穎性，則專利法實施細則第 44 條規定，初步審查應審查是否「明顯」不符合專利

法第 22 條第 2 款（新穎性），因此實用新型的初步審查並非是按照前述實質審查的標準來

審查新穎性，而是只要審查「明顯」不具新穎性的情形即可，因此實用新型初步審查新穎

性的標準應該要比前述發明實質審查的新穎性的標準來的更為寬鬆才是；換言之，若要認

定對比文件與權利要求之間的區別是「慣用手段的直接置換」時，該區別甚至是要比螺釘

與螺栓之間的區別更微小，如此才能稱得上是「明顯」。 
  此外，專利審查指南第一部分第二章第 11 節中，對於初步審查有關新穎性的說明如

下：「審查員可以根據其獲得的有關現有技術或者抵觸申請的信息，審查實用新型專利申

請是否明顯不具備新穎性。實用新型可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有技術或者

重複提交內容明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途

徑獲得的信息，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性（2013 年 10 月 15 日施行

版）」。換言之，除非是遇到「明顯」抄襲或「明顯」實質相同的專利申請時才會檢索，否

則一般案件應當是不進行檢索的。 
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三、現行實務 
  在 2018 年之前，實用新型的初步審查大致上還算是符合前段對法規的解釋，故我國

申請人所提出的實用新型專利申請大多也都能順利核准。 
  然而約在 2018 年年初開始，中國大陸實用新型發出審查意見通知書的比例明顯增加

不少，其中增加最多的，就是以「明顯不具新穎性」為理由。倘若審查員引用的對比文件

真的與權利要求完全相同、符合上下位概念、或是數值範圍落入等情形，或許也難以抗辯，

畢竟審查員可自由心證而將本案認定為非正常申請，因而進行檢索。但實際上這些數量突

增的審查意見通知書中，有一定比例，其引用的對比文件與實用新型申請案之權利要求有

明顯的區別，但審查員仍認定為「慣用手段的直接置換」，或甚至直接不比對該區別特徵

而直接表示對比文件已揭露權利要求的全部內容。 
  舉例而言，某一實用新型專利申請案的主要特徵在於將某一物分成兩個不同材質的元

件來組合而成，並因此具有某些功效，然而審查員引用的對比文件的該物則是一體成形並

且為同一材質；換言之，審查員並未檢索到相同的對比文件，而僅簡單表示區別特徵是「慣

用手段的直接置換」，便因此發出審查意見通知書。 
  有些審查意見通知書，僅僅透過一件對比文件，配合所謂的「慣用手段的直接置換」，

便認定所有權利要求明顯不具新穎性；單一對比文件便能使所有從屬權利要求不具新穎性

的機率根本是微乎其微，更何況實用新型要審查的不具新穎性，還應該到達「明顯」的程

度才是。因此前述數量突增的審查意見通知書，其中有許多顯然是違反了專利法規及專利

審查指南。 
  除此之外，2013 年修改專利審查指南而使實用新型的審查尺度更為嚴厲時，當時其中

一個主要目的，是為了避免同一申請人大量微幅修改內容就重複申請專利，藉以取得大量

專利權；因此審查員為避免這情形發生，應是要多檢索同一申請人自己的其他申請案及專

利案。但從 2018 年所發出的大量審查意見通知書中統計，對比文件與該專利案為同一申

請人的比例並不高，因此大多情形下審查員確實還是花費了一定的時間進行檢索，也就是

說，目前的情形並非單只是為抑止同一申請人大量微幅修改而重複申請而已，而是希望全

面性地提高實用新型的審查標準。 
  這樣的情形在 2018 年上半年達到了高峰，直到近日，實用新型的審查意見通知書的

審查尺度並未放鬆，還是常以「慣用手段的直接置換」來評論應屬於創造性審查範圍的區

別特徵。 
 
四、結語 
  中國大陸的專利審查一直以來都有一波波的重點審查趨勢，以實用新型為例，約於

2014 年時，對於是否符合實用新型標的相當的看重，具體來說，對於權利要求中是否涉及

材料的「組分」審查的較為嚴格，因此也一度讓實用新型收到審查意見通知書的比例增加

不少，但後來該審查趨勢也是逐漸減緩；由此可知，中國大陸國家知識產權局確實是在不

同時期有不同的審查重點。 
  2018 年中國大陸在各種場合中公開宣示要提高整體專利的品質，因此也不難理解為何

會造成 2018 年的實用新型的審查嚴格許多，申請人還是要多加留意，考量到中國大陸希

望提高專利品質的決心並未改變，往後申請實用新型或許仍會有些許的機率收到審查意見

通知書，而未必能像 2017 年之前幾乎都能順利獲准專利。 
  雖然 2018 年實用新型收到審查意見通知書的比例明顯增加，但這是跟往年比較的相

對值，以整年提出的實用新型申請量來看，多數的實用新型申請仍可通過初步審查而獲

准，申請人也不必過度擔心；一旦接到不太恰當的審查意見通知書，依筆者經驗，詳予答

辯，適當的限縮獨立權利要求的保護範圍，肯定有所幫助，惟此現象確也值得於 2019 年

留意實務的發展。 
 
 



                                                                                                         2019/1/31 

 

設計案運用電腦繪圖方式呈現之介紹 
陳翔龍 

一、 前言： 
  隨著電腦 3D 軟體的進步，設計案在表達方式也有一些的改變，由以往的線條圖式和

照片外，又多了另一種選擇，也就是應用 3D 模型配合模型空間裡的材質及燈光，模擬出

類似照片的效果，這種方式產生的圖式在我國專利法稱之為「電腦繪圖」。 
二、 設計案「電腦繪圖」圖式使用的時機︰ 
1. 曲面較多之案件不易使用線條陰影表現。 

  以輪圈案件為例，使用電腦繪圖（圖1）在表現上較線條圖式（圖2）更容易顯現

出產品的曲面變化及材質光澤。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 複雜的透明產品，使用線條圖式不易表現。 
  為表現出產品的透明狀態，如使用線條圖式（圖3）表現時，雖內部構造已使用

較細的實線表示，但仍然容易造成產品特徵線條混淆。 
  如申請標的只為了表現筆蓋及筆桿為透明狀態，使用電腦繪圖（圖4）表現方式，

可避免外觀線條與內部透明線條混淆。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

圖1 
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3. 產品有多種材質或顏色。 
  實際產品因有不同顏色（圖5），以灰階電腦繪圖的方式呈現（圖6），仍可在圖式

中表現出不同的色階。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 產品較多凹凸特徵，難以辨識深度。 

  美國設計專利申請案，若因具有較多凹凸特徵可能遭到質疑內容之明確性，處理

方式需要將深度不明的地方使用虛線（圖7），但特徵較小的地方虛線不易表現。 
  以電腦繪圖方式向美國專利局提出申請或為另一項選擇（圖 8）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三、 結論： 
  筆者認為電腦繪圖呈現的效果介於線條及照片，在線條呈現的設計案雖然可以應用陰

影潤飾的方式，將產品的曲面變化表現出來，但對於複雜曲面時仍然無法完整呈現；而照

片呈現的設計案雖最接近產品實物的狀態，但由於相機鏡頭有透視的特性，對於較大較長

的產品，容易造成各面視圖不對應的狀態，而電腦繪圖方式正好可補足線條及照片不足的

缺失。 
 
 

圖5 圖6 

圖7 圖8 
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