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摘要：为应对数量激增的专利申请，对权利要求千差万别的发明专利创造性做出精准、客观的判断，对技术方案及专利申请进行分类是一种有效的办法。现有类别化模式存在其固有弊端，为探寻更有效的分类办法，实现创造性的类别化判断，应引入发明构思原则，基于发明构思的实现创造性类别化判断。该类别化方法可以更好解释已有的分类框架，与创造性整体判断要求相吻合，能够有效提高实践中创造性审查的质效。
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Research on Classified inventiveness Assessment Based on Invention Conception
Huang Guoqun  Zhu Ranran
（East China University of Political Science and Law  Shanghai  201620）
 
Abstract: In order to deal with the rapid increasing of patent applications and make accurate and objective judgments on the inventiveness of invention patents with different claims, it is an effective method to classify technical solutions and patent applications. Existing classification methods have their own merits, so to find a more effective classification method, it’s necessary to introduce the principle of invention conception to make the inventiveness assessment classified. This classification method, which is consistent with the overall assessment of invention, does better in explaining the existing classification framework, and can effectively improve the quality and efficiency of inventiveness assessment in practice.
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发明技术方案具有突出的实质特点和显著的进步，是确定作为创造结果的技术方案是否值得专利保护的准绳。各国专利审查实践往往将专利创造性作为最后的审查要件，一旦创造性审查通过，则该方案即可获得相应的专利权。因而，创造性制度又被誉为“专利的守门人”，在专利制度中有着不可撼动的核心地位。然而在专利创造性审查实践中，每份专利申请文件权利要求千差万别，精准、客观地做出判断并非易事，这是世界范围内各国专利创造性判断实践中普遍面临的问题。为了提高判断的精确度，减少判断误差，各国在专利创造性判断实践中尝试归纳各申请之间的共性与差异，并据此进行分类，对同类别的采用相同的判断方法，此即对技术方案判断进行类别化处理。实现专利创造性的类别化判断，能帮助审查主体明确审查重点，显见有助于其应对复杂的申请文件、技术方案，对创造性做出高效、准确的判断。基于以上考虑，本文拟从专利创造性判断的类别化现状出发，基于发明构思的审查原则，探究现有分类方法的不足，提出一种新的、能含摄已有方法类别化思路。
1 相关研究综述
1.1 发明构思
发明构思源自于美国专利法中独特的先发明制度（first to-invent rule），是发明人为解决其技术问题所采用的构思层面的方案[[endnoteRef:0]]。虽然美国专利法在 2013 年 3 月之后采用的世界专利法制度中普遍的先申请制度（first-to-file rule），但发明构思这个概念及原则被保留了下来。近年来，我国国家知识产权局积极引入发明构思概念，提出“发明构思是在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路，发明构思一旦提出，则会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改造以解决其所存在的技术问题，从而完成发明创造”[[endnoteRef:1]]。发明构思在欧洲的引入以1985年英国的Windsurfing Internation Inc. VS Tabur Marine Ltd.一案为标志。该案中大法官明确在进行专利创造性判断时，首先要确定权利要求保护的发明构思[[endnoteRef:2]]。近年来，发明构思逐步受到专利法理论和实践界的普遍重视。以“发明构思”为关键词在中国知网进行检索，可检索到百篇以上的相关论文，主要集中在在专利创造性判断和专利挖掘、专利检索等方面，侧重点各有不同。如李小童等从审查员角度探讨如何对专利创造性进行有效判断[[endnoteRef:3]]，许羽冬等从专利代理人角度对发明构思挖掘与优化[[endnoteRef:4]]，周胜生等基于发明构思探讨改善技术创新性检索质量和效率的方法[[endnoteRef:5]]。综合相关文献可以看出，其一，国内与发明构思有关的论文，通常是将其作为一种理念，用以指导专利检索、专利创造性判断及专利挖掘等。其二，因发明构思概念本身的抽象性特点，现有围绕发明构思展开的研究并不深入，对发明构思对创造性评判的作用机制等缺乏深入探讨，尚未开发出具体基于发明构思的判断方法。 [0: 
参考文献：
[]Ronald D. Sulusky. Invention analysis and claiming[M].Chicago,IL:ABA Publishing 2007:5,8.]  [1: []国家知识产权局专利复审委员会.以案说法——专利复审、无效典型案例指引[M]，北京：知识产权出版社，2018：183.]  [2: []Court of Appeal.WINDSURFING INTERNATIONAL INC. v. TABUR MARINE (GREAT BRITAIN) LTD.[EB/OL].[2022-3-20].https://academic.oup.com/rpc/article/102/4/59/1591300?login=true.]  [3: [] 李小童,徐菲.回归与重构——在立法宗旨中探究专利创造性评判方式的优化[J].科技与法律. 2020,(03).]  [4: []许羽冬.深入挖掘发明构思,打造高质量专利[J].专利代理. 2022,(01).]  [5: []周胜生.技术创新性检索“两步法”研究—以专利为视角[J].知识产权. 2018,(08).] 

1.2 类别化及专利判断类别化
[bookmark: _Ref22615]类别化是人类认识客观世界的普遍方法，在某些学科范围中也称之为范畴化，其实质是一种以主客体互动为出发点，对外界事物进行主观概括和类属划分的心智过程[[endnoteRef:6]]。作为人类认识世界的一个重要手段，类别化赋予世界以一定结构，可使认知从无序转为有序状态。作为一种常见的认知心理学图式方法，类别化思路在法学理论和实践中有广泛性的应用，最为典型的是其在刑法研究和实践中的应用。以我国《刑法》为例，分则篇即依据犯罪客体的不同，将具体罪名划分为十大类型。童航在《类型化思维在法学上的价值及其应用——以形成权为例》一文中，便用形成权类型化过程为例详细阐释和论述了在法学上应用类型化思维的进路[[endnoteRef:7]]。在知识产权制度中，类型化思维的应用也随处可见。如《著作权法》第三条，即把权利客体（作品）分为了九类。专利创造性判断与类别化思维的结合，则初现于Jeanne C. Fromer的论文。Jeanne C. Fromer提出应依据判断客体的不同，实现对显而易见性的分层判断[[endnoteRef:8]]。本文则在former分层理路的基础上，尝试基于发明构思的原则，构造一种专利创造性判断的方法。 [6: []王寅.认知语言学[M].上海：上海外语教育出版社,2013：28.]  [7: []童航.类型化思维在法学上的价值及其应用——以形成权为例[J].法律方法与法律思维,2012(00):151-163.]  [8: []Jeanne C. Fromer.The layers of obviousness in patent law[J], Harvard Journal of Law & Technology,2008,22:75-93(Fall 2008).] 

[bookmark: _Toc4211][bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc27012][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc18435][bookmark: _Toc20771][bookmark: _Toc3344][bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc7736][bookmark: _Toc25701][bookmark: _Toc26396][bookmark: _Toc5426][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc3417]2 专利类别化判断意义及实践情况
[bookmark: _Toc23871][bookmark: _Toc14137][bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc15766][bookmark: _Toc9322][bookmark: _Toc5520][bookmark: _Toc14184][bookmark: _Toc32606]2.1 专利判断类别化价值与意义
在专利创造性评审语境中，实现专利类别化判断，有以下几个方面的意义：
[bookmark: _Toc6027][bookmark: _Toc17072][bookmark: _Toc26961][bookmark: _Toc22725][bookmark: _Toc8207][bookmark: _Toc14291][bookmark: _Toc10759][bookmark: _Toc25947][bookmark: _Toc18656]2.1.1 节约审查员认知资源  
[bookmark: _Ref21573][bookmark: _Toc5198]根据心理学家卡尼曼提出注意的认知资源有限理论，注意资源和容量是有限的，这些资源可以灵活地分配去完成各种各样的任务，甚至同时做多件事情，但完成任务的前提是所要求的资源和容量不超过所能提供的资源和容量[[endnoteRef:9]]。认知资源理论把注意看作一组对刺激进行归类和识别的认知资源或认知能力，而这些认知资源是有限的。对刺激的识别需要占用认知资源，当刺激越复杂或加工任务越复杂时，占用的认知资源就越多[[endnoteRef:10]]。判断等决策活动即是一个利用认知资源对刺激进行识别、加工的过程，其主要基于直觉－经验和理性－分析两个不同的系统。有学者通过研究发现，低感觉寻求者的风险决策在认知资源有限条件下会表现出直觉加工优势[11]。所谓低感觉寻求者，是指在决策时表现出风险回避偏好的个体[11]。基于上述理论来分析专利创造性判断，专利审查员的注意力即是一种有限认知资源。而大量的专利申请文件以及申请文件中大量的权利要求、信息等，使得专利审查员在进行审查时，处于上述的“信息超载”状态。专利创造性判断作为一种与创新息息相关的行政行为，审查员在做出决策时明显表现出风险回避偏好。专利的类别化判断，即通过科学的方法将发明进行分类，抽象出其间共性，并据此明确每个类别的判断标准，审查员通过事先学习，将现成的判断标准内化为经验直觉，可帮助审查员在决策时发挥直觉加工优势，实现无意识资源和意识资源的动态耦合，进而提升判断效率和判断客观正确性。 [9: []Daniel Kahneman. Attention and effort[M].Englewood Cliffs, NJ：Prentice Hall，1973.]  [10: []鞠成婷,李苑,何立国等.认知资源对不同感觉寻求者风险决策的调节[J].心理科学,2020,43(04):879-884.] 

[bookmark: _Toc29727]2.1.2 提高专利创造性判断的准确性  
[bookmark: _Toc31307]如前所述，审查员的注意力作为一种认知资源是有限的，将审查员有限的“注意力资源”用来加工重要的信息才可能做出准确的专利性判断[[endnoteRef:11]]。这蕴含的一个逻辑是，只有在明确何为“重要的信息”后，审查员才能准确、高效地展开专利性判断。实现专利创造性判断类别化显见有助于审查员应对复杂的专利文件，明确审查重点，做出准确的判断。首先，类别化指向专利创造性的本质。正如德国学者考夫曼所述：“事物本质是指向类型的，从事物本质产生的思维是类型性思维”[[endnoteRef:12]]。例如，单从外形来观察，人们亦将鲸和鱼类相混淆。但生物分类方法指明鲸乃哺乳动物，其在本质上即与鱼类相异；其次，通过分类，即将无限的、多样的申请文件可能满足专利性要求的情形归纳为有限的、明确的具体情形和标准。审查员在展开判断时只需要重点关注该申请文件是否能对应到某一类别即可。这样一个化繁为简、聚焦核心的过程，除了能节约审查员认知资源外，更重要的是能减少无关信息对审查员判断的干扰，使其针对申请文件做出准确的专利性判断。 [11: []车敬上,孙海龙,肖晨洁等.为什么信息超载损害决策?基于有限认知资源的解释[J].心理科学进展,2019,27(10):1758-1768.]  [12: [][德]考夫曼.类推与事物本质——兼论类型理论[M]，吴从周译，台北：台北新学林出版股份有限公司，1999：107.] 

[bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc3979][bookmark: _Toc15486][bookmark: _Toc4204][bookmark: _Toc31655]2.1.3与类案制度实践发展趋势相一致
专利创造性判断之复杂性与法院司法活动的复杂性高度类似：个案具体情形复杂不一，难以找到可直接适用的规则。面对此种情形，司法系统大力推进“类案制度”。2020年７月最高人民法院发布了 《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》，要求司法实践中应同类情况同样对待、适用统一法律进行处理。法学研究及司法实践中，类案研究的价值在于发掘价值观，也即通过分类、研究和归纳，抽象出法律文本、裁判观点背后的价值观，进而进一步明确法律应如何具体适用[[endnoteRef:13]]。因此，类案制度很大程度上避免裁判者个体的狭隘与局限，使其思考因借鉴、吸收他人的观点而更全面，确保与在先作出的权威裁判相一致，从而极大地推进裁判统一性，也使得判决更为公允合理。可以肯定的是，加强类案检索与研究是我国法治实践改革的一大方向。于知识产权法领域而言，最高院也鲜明地指出应：“健全以司法解释、司法政策为引领、以指导性案例为指引、以典型案例为参考的知识产权审判指导体系，优化专业法官会议制度，完善类案和新类型案件检索制度”[[endnoteRef:14]]。实现专利创造性判断类别化，与当前我国司法实践中推行类案制度、知识产权法治改革方向相一致，有利于实现专利“同案同判”、“类案类判”正义要求，使审查结果不因审查人员的改变而转移，并向审查员以及申请人传达专利制度的价值观，避免某些明显不符合专利制度价值取向的申请错误地获得专利授权。 [13: []孙维飞.类案研究的意义与方法[EB/OL].[2022-3-20]. https://mp.weixin.qq.com/s/S5kEBqwNqGdkGTZ205Wp-Q.]  [14: []最高人民法院.人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）.[EB/OL].[2022-3-20].https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-297981.html.] 

[bookmark: _Toc2950][bookmark: _Toc12601][bookmark: _Toc4617][bookmark: _Toc8027][bookmark: _Toc32086][bookmark: _Toc21482][bookmark: _Toc16578][bookmark: _Toc7045][bookmark: _Toc18484]2.2 专利类别化实践情况
[bookmark: _Toc30930]各国在实践中已经意识到专利类别化判断的上述价值，因而开展了一些专利类别化探索。目前就世界范围而言，主要有以下两种类别化模式：
[bookmark: _Toc23574][bookmark: _Toc5384][bookmark: _Toc5048][bookmark: _Toc2659][bookmark: _Toc27588][bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc9984][bookmark: _Toc403][bookmark: _Toc1073]2.2.1 以具体技术领域为标准的类别化
[bookmark: _Ref26652]各国专利创造性判断均是以假定的“本领域技术人员”之视角展开的，这暗含了一种固有的分类逻辑，即以具体技术领域为标准，在归纳各领域技术特殊性的基础上对不同技术方案可能具有创造性的情形进行类别划分。因此，在讨论类别化判断创造性时，学者往往会以某一技术领域为切入点，研究该领域创造性判断的特殊性。这也成为各国专利审查实践首先考虑的类别化方案。如英国便针对以下三个技术领域颁布了其各自的专利审查指南，分别是：生物技术领域（biotechnological）、医药领域（medial）和化学领域（chemical）[[endnoteRef:15]]。我国的专利审查指南第二部分第九章、第十章亦分别规定了“涉及计算机”和“化学领域”的专利创造性判断特殊规则[[endnoteRef:16]]。 [15: []United Kingdom Intellectual Property Office. Manual of Patent Practice[EB/OL].[2022-3-20].https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp.]  [16: []国家知识产权局.专利审查指南2021[M].北京：知识产权出版社,2020:170-188.] 

以上根据技术领域来实现类别化判断创造性的做法有一定的合理性，但存在几个问题：一是若想专利类别化判断在专利审查实践中普遍地发挥节约认知资源、提高判断准确性的价值，那一个基本的要求是该种分类方法其类目有限、确定。但在如今这样高度分工的社会，技术领域门类庞杂，且不断有新领域被开拓，给每个领域确定其创造性标准显然不现实，同时，繁杂的标准不利于创造性判断的客观化、统一化发展；二是随着信息时代的到来，跨领域发明现象日益增加。以转用发明为例，转用发明是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明[18]。在判断转用发明是否具备创造性时，需要结合原技术方案和新领域的新特性来考虑，回答“技术领域的远近”、“转用的难易程度”等问题。若以技术领域为标准，那么在转用发明创造性判断中要如何选取判断标准？若只采单一领域标准难免会有疏漏，若结合多领域标准又易产生不同领域之间的冲突。
[bookmark: _Toc84][bookmark: _Toc18477][bookmark: _Toc25502][bookmark: _Toc16527][bookmark: _Toc29353][bookmark: _Toc6524][bookmark: _Toc18320][bookmark: _Toc27163][bookmark: _Toc1967][bookmark: _Toc16780][bookmark: _Toc971][bookmark: _Toc26174]2.2.2 以发明与最接近现有技术的区别特征为标准的类别化
为解决上述问题，各国的专利审查实践做出出调整，目前的共识是根据发明与最接近现有的区别特征的特点把发明具有创造性的情形进行分类。
我国的专利审查指南（2021）第二部分第四章节便明确规定，发明具有创造性的情形主要有开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素关系改变的发明、要素替代的发明、要素省略的发明等[17]。较第一种方案，该种分类有较大进步。但它仍存在许多问题，即：
（1）易产生后见之明偏见。该种类别化思路关注的重点是发明的最终呈现，从结果出发检视技术方案。因此，对于那些形成了新事物、采用了新实施手段的发明，其能够较为准确地进行创造性判断；至于那些创新性使用现有技术的发明，此思路却容易将之带入后见之明的歧途，低估该技术方案的创造性。在欧瑞康纺织有限及两合公司、国家知识产权局与浙江越剑智能装备股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案中，北京知识产权法院便扮演了一回“事后诸葛亮”——涉案专利的某一区别特征所包含的技术全为现有技术、公知常识，北京知产法院站在结果论立场，便因此先入为主地认定其是不具备创造性的对公知常识的“简单结合”，不去考虑该发明试图解决何种问题，使用这种技术结合方案解决该问题是否容易被想到[[endnoteRef:17]]。 [17: []最高人民法院.（2020）最高法知行终279号[EB/OL].[2022-3-20].https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=4fc7d5b39da249ffbebdacde0122dc9d] 

或许有人认为，准确应用“教导-启示-动机”（TSM）规则即能克服上述问题，但需要明确的是，TSM规则关注的是发明过程，与此种思路的结果论立场天然相悖。结果论立场必然会导向割裂思维，显然与创造性判断的整体性要求不相符合。
（2）受审查人员主观因素的影响较大，易导致审查结果的不确定。仍以转用发明为例展开分析：如上文提到的判断转用发明是否具备创造性，需要结合考虑原技术方案所在领域和新技术领域的特性来考虑，回答“技术领域的远近”和“转用的难易程度”两个问题。但何谓远？何谓近？何谓难？何谓易？不同的判断主体会有不同的回答。设想一个机器通讯技术的的发明，其不仅能实现互联网的通讯，还能实现不同机器之间的通讯，在没有互联网情况下也能实现不同机器之间的通讯。这种借助于特定设备的类通讯技术，和传统计算设备之间的通信同属于网络通信领域，从这一角度上说，技术领域是相近的。但如果从更具体的角度来考量，机器类通信较网络通信具备新特性，如数据流量较小等，其在实现上必然存在和传统网络通信的差异，因此又可以认为技术领域并不相近。
（3）种类繁多复杂，不易操作。以我国的规定为例，粗略一数，共有八种类别。这意味着在创造性判断中至少有八个侧重点、八种判断标准；况且该分类预设了几个前提，即“以发明与最接近现有技术”和“区别特征”。显然，每个子项对于上述两个前提的选取和判断标准亦是有差异的。因此，虽然较具体技术领域标准而言，此种分类方法已经大大精进了，但是要求审查员熟练掌握所有的标准，并将之内化为自身的经验直觉，难度较大。
[bookmark: _Toc20360][bookmark: _Toc12869][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc28710][bookmark: _Toc16172][bookmark: _Toc25039][bookmark: _Toc3655][bookmark: _Toc21443][bookmark: _Toc12597][bookmark: _Toc14215][bookmark: _Toc3268][bookmark: _Toc4195]3 基于发明构思进行类别划分的理路
[bookmark: _Toc25630][bookmark: _Toc3703][bookmark: _Toc24070][bookmark: _Toc2852][bookmark: _Toc25015][bookmark: _Toc30000][bookmark: _Toc23394][bookmark: _Toc20729][bookmark: _Toc576][bookmark: _Toc157][bookmark: _Toc8864][bookmark: _Toc1138]现有的创造性判断实践虽然在方法论上已经认识到类别化的重要性，但仍存在一些亟待解决的弊端。有必要找寻一种合理的创造性类别化判断方案，解决专利创造性判断的难题并克服现有方案的缺点。最高院在上文提到的欧瑞康纺织有限及两合公司、国家知识产权局与浙江越剑智能装备股份有限公司发明专利权无效行政纠纷案的终审判决中明确，要重视区别技术特征认定中对发明构思的考量。据此，本文试图提供一种创造性类别化判断的全新思路——引入发明构思原则，基于发明构思实现专利创造性类别化判断。
3.1 发明构思原则概述
在美国专利法的先发明制度中，为判定先发明人，美国专利审查程序手册MPEP（Manual of Patent Examining Procedure）中，规定了发明三阶段逻辑框架，将发明过程分为概念产生、合理努力和付诸实践三个阶段。要成为先发明人，其必须针对该发明同时具有总的构思和实现构思的思路。在这之中，发明构思始终是发明的核心，也是有机串联发明三个阶段的一条红线。为了成为某个发明的先发明人，发明人必须同时具有总的构思和具体实现的思路。总的构思是指发明构思，具体实现思路则是为实现发明构思而寻找的合理途径。此外，在特定领域，除非已经最终实现发明构思，形成具体成果，否则都不能视为该发明完成。因此，就发明的本质而言，其即是一个围绕发明构思，寻求合适的手段、方案来实现该构思的过程。
虽然美国现行专利法放弃了先发明制度，但这套分析专利创造过程的逻辑框架保留了下来。发明三阶段理论[[endnoteRef:18]]如下图5所示[[endnoteRef:19]]：其中C表示概念产生，是指发明行为的智力突破部分已经完全形成[[endnoteRef:20]]，TD表示合理努力开始的时间，RC表示付诸实施的时间，也是合理努力的结果出现的时间。 [18: []United States Patent Trademark Office.[EB/OL].[2022-3-20].https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2138.html.]  [19: []United states patent and trademark office． U．S．manual of patent examination procedure( MPEP) ［EB / OL］.[2022-3-20].https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html.]  [20: []United States Court of Customs and Patent Appeals. Townsend v. Smith［EB/OL］.[2022-3-20].https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1000516&crid=40ccded9-1d8b-42ea-a514-c554c17d9c0d&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A3WYB-22W0-003S-J2RC-00000-00&pdcontentcomponentid=6477&pdshepid=urn%3AcontentItem%3A5PNN-RJR1-J9X6-H0R3-00000-00&pdteaserkey=sr0&pditab=allpods&ecomp=rd-pk&earg=sr0&prid=c333d2b0-e9e0-4959-9519-ba0365ee4144.] 
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图 1- 先发明制中的发明三阶段
[bookmark: _Toc32116][bookmark: _Toc17700][bookmark: _Toc10942][bookmark: _Toc31820][bookmark: _Toc1084][bookmark: _Toc29776][bookmark: _Toc9062][bookmark: _Toc15763][bookmark: _Toc25049][bookmark: _Toc3202][bookmark: _Toc13549][bookmark: _Toc11554]3.2 基于发明构思进行类别划分的思路
不同的发明可能在不同的阶段由于各种原因具备创造性。基于发明构思，结合发明三阶段框架对其可能具有创造性的情形进行划分，是实现创造性判断类别化的一种较为理想的路径。具体而言，具备创造性的发明通常表现为以下三种类型：
（1）提出构思阶段即具备创造性
有些发明的创造性体现在其“天才”的提出构思阶段，美国最高院在Cuno Engineering案中提到可授权的专利发明必须是“展现出有创造力的天才火花”，这实质上就是关注“发明构思”是否显而易见[[endnoteRef:21]]。这类情况下，发明者往往是第一个发现特定问题的人，尽管可能这个问题提出后，其解决方法是十分易得的。比如今天日常生活中常见的文具便利贴。3M公司的西尔弗博士，在1972年便针对一种粘度较低、容易被剥离且可反复使用的粘合剂获得了专利，但3M公司和西弗尔博士并未寻找到将之市场化的合理途径。几年后，同在3M公司工作的另一位博士，偶然间构思到可以将纸和上述粘合剂相结合，形成一种新型的“书签”[9]。虽然纸是常见物品，粘合剂也是现有技术，此发明构思的实现并不困难，但这种构思本身即是非显而易见的。从粘合剂被发明之后的冷遇可知，在现有技术环境中，不存在将二者结合的教导、启示和动机，因此便利贴这种发明具有创造性，可以获得专利授权。 [21: []US Supreme Court. Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp［EB/OL］.[2022-3-20].https://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/84/.] 

（2）实现构思的有效手段非显而易见
其次，有些发明的构思是显而易见的，但要找出实现这种构思的有效手段是非显而易见的，如HIV疫苗的研制。艾滋病在上世纪七八十年代被发现后，通过一系列的研究和试验，确定了其是由一种能导致获得性免疫缺乏综合症的病毒引起。19世纪以来，疫苗是预防病原微生物所致疾病的最有效手段，因此，领域内的技术开发人员显而易见地能形成发明一种HIV疫苗的构思，并且期望该疫苗能够使得接种者发生免疫反应，获得对艾滋病的特异抵抗力。虽然HIV疫苗的构思和疫苗最终的技术效果都是显而易见的，但由于HIV病毒的特殊性，常规研制方法所获得的疫苗并不能对HIV病毒形成预期的效果，各国研究人员都花费了大量的精力去寻找实现HIV疫苗构思的有效手段，尽管并不理想。在此种情况下，HIV疫苗具备创造性，能获得专利授权的原因即在于“实现发明构思的有效手段非显而易见”[9]。
还有一种可能是，现有技术中存在大量显而易见的方法，无须另辟蹊径寻求实现构思的技术手段。但是确定究竟何种技术手段会产生预期的技术效果是非显而易见的，需要对不同的方法进行大量的额外实验。比如耳熟能详的爱迪生改进发明白炽灯的例子。在爱迪生之前，已经有其他发明家发明了白炽灯泡，但是他们的灯丝都很容易熔断，这使得白炽灯并不实用。经过漫长的实验，在对超过6000种来自世界各地的植物测试之后，爱迪生终于确定某种竹子是更为优良的灯丝材料[9]。爱迪生就成为第一个实现灯丝持久工作的人，并据此获得了专利。显然，爱迪生该项发明具有创造性的原因也发生在构思实施阶段。
实施阶段的重要性在一些法条或裁判文书中已有体现。有法条规定：“两个发明人提出来相同的发明申请，发明只能授予一个人。原则上，第一个实施发明构思的发明人（实际或拟制）拥有专利；除非另一发明人首先完成构思发明并积极努力的实施发明”[[endnoteRef:22]]。美国联邦巡回法院在定义共同发明人时，亦明确构思包括对构思的实施这一重要部分。 [22: []United States Patent Trademark Office. 35 U,S.C.§116(a)[EB/OL].[2022-3-20].https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf.] 

（3）成果最终呈现的技术效果非显而易见
除上述两种情形外，还有一部分发明，其构思和实现构思潜在的手段是显而易见的，但是由于各种因素，发明最终呈现的技术效果具有高度的不确定性或不可预见性，因而该发明非显而易见，具有创造性。
比如辉瑞公司研发的西地那非。按照辉瑞公司最初的研发思路，西地那非是作为一个用于治疗心血管疾病的5-磷酸二酯酶抑制剂而进入临床研究的。研究者希望西地那非能够通过释放生物活性物质一氧化氮舒张心血管平滑肌，达到扩张血管缓解心血管疾病的目的，但是临床研究数据表明，西地那非对心血管的作用并不能达到预期的效果，却意外发现西地那非的其他类型治疗功能，该发明因此“重获新生”[[endnoteRef:23]]。用发明构思原则检视西地那非的发明过程，可以发现，虽然该发明的总体构思是“发明一种能舒张心血管平滑肌，治疗心血管疾病的药物”，采用的技术手段也并不复杂，但发明成果最终呈现的技术效果“偏离”了发明构思设想，本领域技术人员难以预见，因此其具有创造性。需要说明的是，这并不意味着所有的“意想不到的技术效果”、“已知物质的新用途”发明都如西地那非一般，是一种完全超出发明人预期的“惊喜”。但依据原有发明构思来进行检视，能够帮助审查员更好地做出创造性判断。 [23: []佚名.西地那非[EB/OL].[2022-3-20]. https://baike.baidu.com/item/%E8%A5%BF%E5%9C%B0%E9%82%A3%E9%9D%9E/4159183?fr=aladdin] 

借鉴发明构思三阶段理论，以此对发明创造性进行类别化，可以作为事前审查的一种分类方法。一项技术方案，只要其发明构思三阶段中任一阶段满足创造性要求，在符合其他条件的情况下，即可认为该技术方案具有可专利性，理应获得专利授权。
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4.1 科学性及逻辑周延性较高
[bookmark: _Toc21921][bookmark: _Toc23893]基于发明构思的创造性判断类别化路径，是一个科学的、逻辑周延的类别化路径。从逻辑视角来看，基于发明构思的创造性判断类别化路径实质上引入了过程观的视角，符合发明产生的规律，也与TSM规则相吻合，可有效克服现有类别化方案的结果论立场弊端；从分类依据来说，发明构思是贯穿发明全过程的一根红线，没有任何一种发明专利的形成和产生能脱离发明构思，因而该种思路具有周延性，能有效涵括所有的具体发明方案；从具体分类方案来看，此种类别化路径类目数有限、确定，各类别之间呈线性关系，不存在交叉、冲突现象——一项发明专利可能在发明构思的多个阶段均具有创造性，但某一阶段是否存在创造性不会对其他阶段的创造性判断产生影响。
[bookmark: _Toc10566][bookmark: _Toc31299]据此，基于发明构思原则，结合发明三阶段框架，对具有创造性的发明进行类别划分，能实现创造性判断不同类型之间普遍性与特殊性的统一。其普遍性在于，所有发明的创造性判断都要以发明构思为轴，还原发明创新的全过程；特殊性则在于，不同的发明具备创造性的阶段可能不同，相应的判断规则和标准也有所不同。
由于其科学性，在发明创造性判断中引入发明构思原则是当今国际范围内一大趋势。虽在此之前未曾被明确提出和阐述，但实际上以发明构思为原则的类别化思路已经自觉或不自觉地被应用在创造性判断实践中。最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）在（2020）最高法知行终183号上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案中明确，要重视“问题的提出”在创造性判断中的重要性。裁判书中说到：“专利技术方案的创造性既可以来源于‘问题的解决’，也可以来源于‘问题的提出’；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑‘问题的提出’对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性”[[endnoteRef:24]]。所谓问题的提出，实际上就是本文所说的“提出构思”，而问题的解决，则与“构思的实现”相对应。可见，最高院知识产权庭在相关司法实践中已经明确引入了这个理路和方法。 [24: []最高人民法院.（2020）最高法知行终183号[EB/OL].中国裁判文书网[2022-3-20].https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=1dc95c6bd48a4b2a9654aca800d186ba.] 
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前文已经讨论了现有两种创造性类别化模式的固有弊端。基于发明构思的创造性判断类别化，能有效解决现有模式的困境。需要强调的是，该种类别化模式与现有模式并不是完全割裂、毫不相关的。相反，发明构思原则的引入是对现有两种模式分类逻辑的进一步抽象与概括，其揭示出现有分类模式的本质，能有效涵摄现有类别化方法
在“以具体技术领域为标准的类别化”模式中，其进行创造性判断类别划分的逻辑出发点实际上是，由于某一领域的实际情况和技术特点，该领域内发明具备创造性的阶段往往具有共性。例如很多国家专利制度都会单独颁布专利审查指南的医药领域，该领域内的发明，在概念提出阶段很难满足非显而易见的要件，发明的创造性和价值大多体现在构思完成后的实施阶段。
而“以发明与最接近现有技术的区别特征为标准的类别化”模式，将具有创造性的发明分为开拓性发明、组合发明、选择发明、转用发明、已知产品的新用途发明、要素关系改变的发明、要素替代的发明、要素省略的发明等几种类型。虽然这些类型表面上阐释的是新发明较现有技术的区别特征，但若进一步思考该区别特征的来源，就必须基于发明构思结合发明阶段来分析。如开拓性发明，其一般在概念构思阶段即具备创造性；已知产品的新用途发明，则很可能是发明成果最终呈现出“出人意料的技术效果”等。
综上，若对现有类别化路径的分类逻辑进行追问，其本质都是某类“发明专利”的创造性大都集中体现于发明构思的某一阶段，因此，基于发明构思的创造性判断类别化思路，能从根本上统摄现有分类模式，在承接和包容现有模式的基础上，弥补其存在的不足，进而实现创造性审查规则特殊性与普遍性的统一。
如前文提到的转用发明创造性的判断难题，即可用此思路从容应对。在具体判断时，仍以发明三阶段为审查重点，可尝试回答以下问题：“这种转用构思是否容易被想到”；“原有方法是否能直接转用到新技术中”；“新技术的新特性是否对这种转用造成了障碍？”；“障碍的克服方案是容易想到的吗？”；“转用结果是否与预期技术效果相一致？”。
[bookmark: _Toc8072][bookmark: _Toc1901][bookmark: _Toc2165][bookmark: _Toc25632][bookmark: _Toc13967][bookmark: _Toc19570]4.3 有利于提高创造性审查实践的质效
4.3.1 有助于明确审查重点、提高审查效率
专利审查员的注意力是一种有限认知资源，专利审查员在进行审查时，往往处于“信息超载”状态，因而需要归纳形成创造性判断的先验知识，并突出审查重点、明确审查价值。现有的专利创造性判断两种类别化实践都存在这样或那样的问题，未能完全发挥类别化在提高专利创造性判断质效方面的优势。而根据发明构思对发明具有创造性的类别化路径有效克服了现有模式的缺点，使创造性分析更加清晰、全面，进而显著提高创造性审查实践的效率。
如一包含大量技术参数、流体力学原理及机械设计的某个发明申请中，设计一个通过喷射水流的冲洗装置，其技术效果为该装置可以将动物的排泄物冲到渠道里，且不需要多余的人力。基于发明构思原则来检视该发明，则创造性审查的重点十分清晰明了：使用喷射的急流冲走排泄物从而减少人力的构思本身是否具有非显而易见性？具体的技术手段是否非显而易见？装置最终呈现的技术效果是否与发明构思一致？ 
此种分类还有助于澄清美国最高院和联邦巡回法院在KSR中的意见的分歧。本案中，联邦巡回法院实际上忽略了发明构思阶段和发明构思之于构思实现的影响，着重关注的是将可调节的踏板和电子节流阀装在一起的实现方式是否非显而易见——由于缺乏可以用来判断这种结合的TSM要素，巡回法院认为这种结合是非显而易见的，最高院则主要关注构思是否是显而易见的：根据市场状况、设计需求和其他的因素，最高院最终认为将这些部件结合在一起是显而易见的，并且一旦这种构思完成了，实现这种结合的方式也是显而易见的[[endnoteRef:25]]。尽管基于发明构思的创造性判断类别化理论还没有获得美国最高院或巡回法院判例的明示认可，但它至少提供了一种能使审查重点明确、效率提高的分析思路。 [25: []US Supreme Court. KSR intern.Co.v.Teleflex Inc[EB/OL].[2022-3-20].https://www.oyez.org/cases/2006/04-1350] 

4.3.2 与专利创造性的整体性原则要求相吻合
整体性原则是贯穿专利创造性判断全过程的一个基本原则。我国的专利审查指南第二部分第四章3.1节规定：“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”[17]。基于发明构思的专利创造性判断的类别化路径，实际上是引入发明构思原则，打开发明过程黑箱，检视发明从构思到方案的过程，无论逻辑上还是判断方法上，与整体性原则的要求相吻合。
4.3.3 有助于实现创造性判断的客观化
尽管客观化是专利制度始终追求的目标之一，但由于进行创造性判断的主体仍然是具体的审查人员，因此其不可避免地会受到特定判断主体主观因素的影响。在我国专利创造性审查实践中，现有创造性类别化判断模式仍采结果论立场，以“三步法”为代表的创造性评估方法易被僵化使用，同时由于缺少保障和检视机制，实施中常因忽视专利创造性判断的整体性原则而产生评价偏差，进而引发低质量专利泛滥、事后诸葛亮现象频发等一系列问题。在此背景下，引入代表专利创造性最新进展的发明构思原则，基于这种逐渐被广泛采纳的判断方法对专利创造性进行分类的类别化路径，有其独特的理论价值和实践意义：不仅有利于促进发明构思原则在专利创造性判断中的应用与推广，还有利于提升专利创造性判断的客观性。
以南京圣和药业股份有限公司、国家知识产权局与长沙市华美医药科技有限公司发明专利权无效行政纠纷案为例。本案所涉发明专利名为“左旋奥硝唑在制备抗厌氧菌感染药物的应用”，是一种已知化合物的用途发明专利。在该发明之前，市售的奥硝唑制剂均以奥硝唑消旋体为主药，奥硝唑虽然具有良好的治疗厌氧菌感染的效果，但是也存在不小的不良反应。而本专利利用了化合物的手性规则，将奥硝唑消旋体分解为左旋奥硝唑与右旋奥硝唑，发现左旋奥硝唑和右旋、消旋奥硝唑相比，疗效相当，但毒性更低。因此，该专利实际解决的技术问题是提供一种降低消旋奥硝唑的毒性（中枢毒性）用药更安全的抗厌氧菌感染的用途。在这过程中，某化合物的外消旋物已为现有技术公开；外消旋化合物的拆分属于常规技术手段；
[bookmark: _Ref11857]在对涉案专利进行创造性判断时，该案一二审法院之间产生了分歧：一审法院认为，涉案专利所使用的专业知识和技术手段均为公知常识、现有技术，同时最终的专利成果也没有产生预想不到的技术效果，据此认为该专利不具有创造性[[endnoteRef:26]]；二审法院则认为，本领域技术人员为了降低奥硝唑的毒性，通常的研发思路是对其咪唑环结构进行改造，尤其侧链上的改造，选择光学异构体进行拆分使用并不是此类药物通常的做法，因此，于本案而言，现有技术只是给出了本领域一般的研究方向或者存在相反的技术教导，并没有关于研究手性对映体的毒性明确、具体的技术启示。本专利研究左旋奥硝唑的毒性，并将其单独制药，这对本领域技术人员并非显而易见[27]。 [26: []最高人民法院.（2020）最高法知行终475号[EB/OL].中国裁判文书网[2022-3-20].https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=f749ae8135924304a875ae7100f09386.
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若基于发明构思的专利类别化思路来分析该专利，则过程应当是清晰、简洁的，结果也是无争议的。首先，本发明的构思是研究奥硝唑的化学结构，发明一种能提高安全性的药物；然后，在实施阶段，发明人寻求的有效手段是利用化合物的手性规则，对比左旋奥硝唑和右旋、消旋奥硝唑的药物特性；最后，形成了左旋奥硝唑药物，其安全性更高。该发明的构思并不复杂，其最终的发明成果所呈现的技术效果也与构思相一致，因此，对其的创造性审查应着重关注寻找有效手段的实验阶段是否具备创造性。一审法院认为，该专利的实施方案所采技术均为公知常识和现有技术，因而其不具备非显而易见性。这是一种典型的结果论视角——仅关注手段选取的结果和技术效果是否符合预期，却忽略了本领域内存在大量的现有技术和公知常识，究竟何种技术能实现发明构思并非显而易见，这需要大量的实验和有创造性的尝试，更何况根据现有技术，技术人员容易认为互为手性物质的两种化合物性质相似，研究手性体对化合物毒性的影响与领域内人员的通常做法截然不同。该发明构思的实现手段的选取显然满足创造性要求。
[bookmark: _Toc10011][bookmark: _Toc14658][bookmark: _Toc25554][bookmark: _Toc8590][bookmark: _Toc22383][bookmark: _Toc30359][bookmark: _Toc15761][bookmark: _Toc25928][bookmark: _Toc6222][bookmark: _Toc24764][bookmark: _Toc25501][bookmark: _Toc26183]5 结语与讨论
专利创造性判断具有较强的外部性，对一个国家和地区的科技创新保护与激励引导有重要作用。在当前知识产权强国建设进程中，提高专利审查质效是我国专利制度改革的一大目标。基于发明构思的创造性判断类别划分，与现有类别化模式相比，遵循了发明产生的基本逻辑，为审查主体合理地还原发明过程、确定创造性审查的关键点提供一种简明、实用的思路。基于发明构思原则实现专利创造性判断的类别化，可以在审查思路上解决判断标准难以统一的问题，对实现总体性把握技术方案，体现整体性审查的原则有重要意义。根据发明构思对发明创造性状况进行区分，可以找到创造性审查的关键着眼点并得到稳定的、可重复的结果，自然可提高创造性审查决定的准确性。因此在实践中可开展此种类别化判断方法，藉此推动专利创造性审查制度的完善，鼓励各市场主体积极创新。
本文的研究仅讨论了引入发明构思原则实现专利类别化判断的可行性与其优势所在，在专利审查实践中该如何引入该类别化思路还有待进一步论证和实践检验，如将之作为事前审查的一种判断方法或补充方法、事后检验方法等。无论如何应用该方法，在进行具体的制度研究与设计之前，需分析发明构思原则对创造性判断产生影响之深层机理。这些问题留待以后继续探讨和解决
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