中英两国专利创造性判断对比研究
陈立兵
（国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心，广东 广州 510555）
摘要：我国通常采用“三步法”进行专利创造性判断，但专利审查指南中对各步骤需考量的因素解释不足，导致在判断是否显而易见时存在一定主观性。英国采用“四步法”进行专利创造性判断，明确提到了发明构思，其具有一定借鉴意义。本文从中英两国专利创造性的具体判断方法出发，找出两者的异同，并分析了发明构思的内涵以及其在创造性判断中的作用，给出了在“三步法”中运用发明构思进行创造性判断的具体操作方法。同时结合两个实际案例阐述了发明构思对创造性判断结果的影响。将发明构思融于“三步法”的各个步骤中，有助于对专利创造性作出更加客观公正的判断。
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创造性是专利审查中使用最多的条款，也是审查实践中争议最多的条款。其原因在于专利法中定义的创造性判断标准过于抽象，导致审查实践中执行标准不一致。为避免“事后诸葛亮”，我国专利审查指南中规定了采用“三步法”进行创造性判断，其需要确定区别技术特征以及实际解决的技术问题。然而由于区别技术特征的比对结果具有多变性以及技术问题的认定具有不确定性，使得“三步法”有着一定的内在局限[1]。英国是现代意义专利制度最早制定的国家，英国专利制度的演进过程在全球知识产权制度的发展史上产生了非常重要的影响[2]-[6]。因此，本文试从英国专利创造性的判断方法中寻求可借鉴的经验，以弥补采用“三步法”进行创造性判断时存在的不足。通过对中英两国专利创造性判断方法进行对比研究，找出两者的异同，明确发明构思在创造性判断中的重要性。同时本文拟结合两个实际案件阐述发明构思判断法在“三步法”中的具体运用，以期能够对专利创造性作出客观公正的评价。

1 中英两国专利创造性判断方法
当知道所需的解决方案时，会非常容易受到从面临的问题以一系列简单的步骤得出该项发明的推理的误导。因此，为了避免“后见之明”，我国和英国的专利审查指南均给出了创造性判断的具体操作方法。
1.1 我国专利创造性判断方法
我国专利审查指南规定了创造性的审查原则[7]，即：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。同时规定了采用“三步法”进行创造性的判断，具体为：
(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本领域的技术人员来说是否显而易见。
对于第(3)步，审查指南给出了发明属于显而易见的三种情形。
1.2 英国专利创造性判断方法
英国专利审查指南(Manual of Patent Practice)规定采用“Windsurfing/Pozzoli法”进行创造性判断[8]，简称“四步法”，具体为：
(1)(a)确定假想的“本领域技术人员”；(b)确定“本领域技术人员的相关公知常识”；
(2)确定权利要求的发明构思；
(3)确定所引用的构成“现有技术”的一部分的事项与权利要求的发明构思之间存在哪些差异；
(4)不利用所主张的发明的任何知识，查看这些差异是否构成对本领域技术人员显而易见或者他们在任何程度上依赖于本发明。
在运用“四步法”时，英国强调，在本领域技术人员决定是否很明显组合两个或者更多文件的公开时，应考虑多个因素，包括：(a)文献的性质和内容如何影响本领域技术人员是否组合这些文献；(b)文献的技术领域；(c)一个文献中存在对另一文献的参考；(d)所需选择量，以便将单独的文献从周围的文献中分离出来；(e)是否一个文献的内容如此公知，使得本领域技术人员在阅读其他文献时总会记得该文献的内容。对于第(4)步，英国专利审查指南给出了创造性实质性评估时需要考虑的相关建议，包括：(1)自由工作权，即不能阻止一个人做在专利授权之前依法能做的事项；(2)属于发明人必经之路的发明是显而易见的；(3) 为何之前没被完成；(4)是否填补了长期需求并且已取得商业成功；(5)考虑发明的优点，如果将变劣发明即使非显而易见也不具备创造性；(6)显而易见的尝试不具备创造性；(7)如果根据现有技术很清楚的得出采取该步骤将很可能导致成功，那么没有创造性；但如果采取该步骤仅是许多可能性中一种，并且没有理由从现有技术推断这比其他的更有可能是有益的，那么可能是非显而易见；(8)非创造性的额外优点不会导致具有创造性；(9)克服技术偏见。

2 中英两国专利创造性判断的异同
对比两国专利创造性的具体判断方法，两国均强调判断的主体为本领域技术人员，且以能否重构发明来判断是否显而易见。可见，两国在创造性判断的结果上殊途同归。
然而在具体判断时的操作方式上，两国却存在明显差异：a.我国“三步法”判断方法中，第(2)步确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题存在一定的主观性，整体考量容易被忽略；英国“四步法”判断方法中，明确了以本领域技术人员的身份确定权利要求的发明构思，在发明构思的基础进一步分析差异以及是否显而易见，整体性更强；b.对于技术方案，我国“三步法”重视技术特征的对比，而英国“四步法”重视区别特征产生的原因；c.对于是否显而易见的判断，我国给出了三种情形；而英国则是要求考虑多个相关问题以及从多个角度对创造性进行实质性评估，以确保对发明的显而易见性作出合理的、系统的和一致的分析；d.我国认为特征公开且作用相同则具有结合启示，而英国则要求需考虑多个因素。可见，相较于我国专利创造性判断中的特征比对，英国则突出强调了发明构思的地位。

3 发明构思的内涵
将发明构思应用于创造性的判断，需要明确发明构思的概念、如何提取发明构思以及其与权利要求之间的关系。
3.1 发明构思的定义
理解和把握发明构思是专利审查中非常重要的内容。我国专利审查指南仅在第二部分第六章2.1节“单一性”中提到了发明构思，但并未给出定义。而在相关文献中：国家知识产权局认为[9]，发明构思是在发明创造过程中，发明人为解决面临的技术问题在谋求解决方案的过程中提出的一种技术改进思路，是依据申请文件本身的记载能够确认的发明对现有技术有所贡献的内容，而不是在新颖性和/或创造性的评述过程中，在与所选择的具体的某一篇或多篇对比文件相比较以后所确定的相对于该文献作出贡献的部分。任志安等[10]认为，发明构思来源于发明创造过程，是发明人为解决现有技术问题所提出的思路或想法，通常通过若干技术手段实现。刘艳认为[11]，创造性的评价实际上主要是在构思智慧的水平上进行评价，在做创造性的判断时，不但要看发明人是怎么做的，还要看发明人是怎么想的。可见，我国在创造性判断的审查实践中也提及了发明构思，且通常将发明构思认定为是依据申请文件的记载确定出发明对现有技术的改进思路。
英国知识产权局在其专利审查指南中也未对发明构思进行定义，但其通过多个判例[8]进行了解释。Lord Hoffmann在Biogen Inc v Medeva plc [1977]一案中认为：(1)利用已完成的技术去做先前没人想到去做的事情，则发明构思将是做新的事情。(2)发现了如何做人们以前想做但不知怎么做的事情的方法，则发明构思是实现目标的方法。(3)许多人可能有如何实现目标的总体思想，但不知道如何解决特定的问题。如果有人想出了解决问题的方式，那么其创造性将是解决方案，而不是目标本身或者实现目标的总体方法。Lord Walker在Generics (UK) Limited and others v H Lundbeck A/S [2009] 一案中认为：发明的“发明构思”与其对“现有技术的贡献”之间存在差异，发明构思涉及确定发明的核心，使得发明人的成就能被称为具有创造性的理念或原理；而发明人对现有技术的贡献涉及对创造性思想的评价，此项发明将现有技术向前推进了多远。
可见，英国在审查指南中以判例形式给出发明构思的定义与我国相关文献中给出定义大致相同，均认为是相对现有技术进行的改进思路，而并非仅是相对现有技术做出贡献的部分。
3.2 发明构思与权利要求的关系
Jacob J 在Unilever PLC v Chefar Proprietaries Ltd [1994]一案中评述道[8]：必须考虑的是所涉权利要求的发明构思，而不是从整体说明书中得出的一些概括性思想，不同的权利要求通常将具有不同的发明构思。Arnold J在Datacard Corp. v Eagle Technologies Ltd [2011]一案中认为[8]：不能根据哪些仅适用于一小组具有某些技术效果的实施例来限定发明构思。如果专利权人已选择宽泛地保护其发明，那么其发明构思必须至少应具有与权利要求相同的宽度。即，发明构思不可以比权利要求的范围更窄。
我国专利法第64条规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容[12]。权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体来限定的。因此，权利要求分析通常的理解是以划定权利要求请求保护的技术方案的范畴为核心，通过文字表述的多组概念及其组合所囊括的内涵和外延的合集。如果是基于发明构思对权利要求进行分析，则是在通常的权利要求保护范围划定的基础上，进一步对保护范围与发明构思之间的关系进行比对。此时至少存在以下三种情形：
(1)涉及核心的发明构思相关的技术方案，在权利要求中以合适的方式体现了出来；
(2)涉及核心的发明构思相关的技术方案，并没有在权利要求中具体体现；
(3)涉及核心的发明构思相关的技术方案，在权利要求以过于上位的方式进行了概括。
正如英国“四步法”所强调的，在创造性判断时应当以权利要求体现的发明构思为基础进行综合判断。
3.3 基于发明构思进行创造性判断的方法
结合英国专利创造性判断的“四步法”可知，其强调首先是身份责任（本领域技术人员及其相关公知常识），然后才是思想（发明构思）。如何确定发明构思，Jacob L认为[8]：在确定发明构思时，并不需要考虑现有技术。当考虑权利要求的发明构思时应当确定的是权利要求的实质，寻找该实质将包括构建类似大纲的东西，从有意构建的权利要求中剔除不必要的措辞。
审查实践中，应当充分理解发明，以本领域技术人员的身份阅读申请文件，了解背景技术，明确发明所要解决的技术问题、解决所述技术问题的技术方案、以及所能带来的有益效果，代入申请人的立场和视角去理解、还原发明，进而正确把握发明构思。
创造性判断时，如果将发明构思融于“三步法“，将有助于得出客观、公正的结论。具体操作时，笔者认为，可试从如下步骤进行分析判断：
(1) 站位本领域技术人员，确定发明、权利要求以及现有技术（包含最接近的现有技术和/或其他相关文献）各自的发明构思。
(2) 比较发明构思。
将最接近的现有技术与权利要求体现的发明构思进行比对；如果两者构思完全不同，则该现有技术不影响发明的创造性； 
否则，确定权利要求与最接近现有技术的区别特征，并根据区别特征确定权利要求实际解决的技术问题；
其中，确定区别特征时，应基于发明构思考量区别特征之间的内在联系，避免将具有协同作用的特征割裂。
(3) 抛开发明的任何知识，判断要求保护的发明是否对本领域技术人员显而易见。

4 发明构思在创造性判断中的具体运用
本节选取了两个实际案例，采用“三步法“进行创造性判断时存在不同观点。笔者试从发明构思的角度对创造性进行分析，以探析发明构思对创造性判断结论的影响。
4.1 钩装置案
4.1.1 发明概述
现有技术的钩装置，服装腰围部分的尺寸不能进行细微的调节。因此，本发明的目的是提供一种可无级调节的钩装置（参见图1），当穿用者对腹部施加力时，弹性体会根据腰围部分的尺寸变化而缩紧或扩张，从而使服装适合于腰围部分的尺寸；弹性体完全容纳在凹槽内，弹簧压缩稳定，阳钩主体相对于阳钩座的滑动更加流畅，并使得阳钩可制得很薄。权利要求1如下：
 一种钩装置，其包括：阳钩(1)，安装在服装开襟的一侧；和阴钩(4)，安装在服装开襟的另一侧；所述阳钩(1)包括：阳钩座(11)，其沿纵向设有凹槽(12)，该凹槽(12)用于容纳下述弹性体(31)；阳钩主体(21)，其在自身和阳钩座(11)之间保持一用于容纳下述弹性体的容纳空间；和弹性体(31)，其通过压缩或扩张弹性地控制阳钩主体相对于阳钩座的滑动；在阳钩座(11)的两侧设有导轨(14)，阳钩主体(21)的两侧在一个表面上折叠，形成了保持臂(23)，导轨与保持臂滑动连接；阳钩座(11)和阳钩主体(21)分别设有止定凸起(15)和推动凸起(24)，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部，容纳在凹槽内的弹性体的两端由所述止定凸起和推动凸起压缩。
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图1 钩装置爆炸图
4.1.2 现有技术概述
证据1针对现有技术中用于裤子腰带的钩闩扣件不能无级调节的问题，提出了一种钩闩扣件（参见图2-3），可自调节以适应穿着该裤子的人的腰部尺寸的变化，裤子穿着起来会更加舒适。钩闩扣件包括带钩扣10的金属条11以及金属条14，金属条11一端弯曲形成钩扣10，金属条11沿纵向在中部设置有半圆形凹槽12；金属条14沿纵向同样设置有半圆形凹槽16，其长度与半圆形凹槽12的长度相同；金属条14两侧具有翻边15；金属条11的两侧边位于翻边15内，弹簧17容纳于半圆形凹槽12和半圆形凹槽16形成的圆柱形孔内，金属条14的凹槽前端部和金属条11的凹槽后端部分别对弹簧前后两端起到止定和推动功能。
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图2 钩闩扣件透视图
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图3 钩闩扣件中心水平方向截面图
4.1.3 基于“三步法”的创造性判断
观点1认为[13]：权利要求1与证据1的区别在于，(1) 权利要求1在阳钩主体的两侧形成保持臂，而对比文件1是在金属条14两侧具有翻边，两者用于保持滑动导轨的部件设置的位置不同；(2) 权利要求1的阳钩座沿纵向设有用于容纳弹性体的凹槽，而证据1的弹簧17容纳在金属条11与金属条14共同形成的圆柱形孔空间内，两者容纳弹性体的部件不同；(3 )权利要求1的阳钩座和阳钩主体分别设定有止定凸起和推动凸起，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部，而证据1没有公开相应部件。
基于上述区别特征认定，权利要求1实际解决的技术问题是：提供了一种钩装置，其中阳钩整体尺寸更小更紧凑，并且阳钩主体相对于阳钩座的滑动更加流畅，弹簧在压缩过程中更加稳定。
由于上述区别特征使得权利要1保护的阳钩主体不需要与阳钩座长度保持一致，阳钩主体的尺寸可以更小，弹性体弯曲放置在阳钩座的凹槽中，通过止定凸起和推动凸起对弹性体两端的整个端面进行压缩，可以保持弹性体的形变更稳定，上述区别特征体现出来了对现有技术中具有弹性体的阳钩结构的改进。因此，权利要求1具备创造性。
观点2认为[14]：仅有区别特征(1)构成权利要求1与证据1的区别。因此，其实际解决的技术问题是：提供另一种为实现阳钩主体相对阳钩滑座而设置导轨部件的位置的方法。但此种位置关系上的变化对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，权利要求1不具备创造性。
观点3认为[15]：仅有区别技术特征(1)、(3)构成权利要求1与证据1的区别。因此，其实际解决的技术问题是：提供另一种为实现阳钩主体相对阳钩滑座而设置导轨部件的位置的方法，并采用一种替换的手段实现止动和推动。而上述区别属于本领域简单变形。因此，权利要求1不具备创造 性。
    采用三步法判断时，由于对区别技术特征的认定存在偏差，导致确定实际解决的技术问题不同，进而得出不一致的结论。
4.1.4 基于发明构思的创造性判断
（1）站位本领域技术人员，确定发明构思
由表1可知，两者虽然都是为了解决钩装置不能够无级调节的问题，但具体改进思路存在差异，整体的发明构思不完全相同。
表1 本发明与证据1的发明构思比对
	发明构思的要素
	本发明
	证据1
	是否相同

	技术领域
	用于腰带的钩装置
	用于腰带的钩装置
	相同

	技术问题
	钩装置不能够无级调节
	钩装置不能够无级调节
	相同

	核心手段
	阳钩座上设置凹槽内，用于完全容纳弹簧，弹簧保持在阳钩主体与阳钩座之间，实现两者的相对滑动
	两金属条均设有的凹槽，弹簧保持在由两个凹槽形成的圆柱孔内
	部分相同

	技术效果
	实现无级调节，阳钩整体尺寸更小更紧凑，阳钩主体相对于阳钩座的滑动流畅
	实现无级调节
	部分相同


权利要求1限定了“阳钩具有纵向凹槽，该凹槽用于容纳下述弹性体；阳钩主体在其自身和阳钩座之间保持一用于容纳弹性体的容纳空间”。然而，其虽然明确限定了阳钩座上设有凹槽，但并没有限定阳钩座的凹槽是否将弹性体全部容纳在内或弹性体高度是否超出阳钩座的高度。即，权利要求1并未限定弹性体是全部位于阳钩座的凹槽中还是部分位于该凹槽中。因此，无法取得“阳钩整体尺寸更小更紧凑，阳钩主体相对于阳钩座的滑动更加流畅”的技术效果。权利要求1仅体现了钩装置可伸缩，能够实现无级调节，与证据1发明构思相同。即，本发明涉及核心的发明构思相关的技术方案，在权利要求中以过于上位的方式进行了概括。
(2)比较发明构思
由第(1)步分析可知，权利要求1体现出的发明构思与证据1相同。因此，进一步分析权利要求1与证据1的区别。
关于前述认定的区别特征(1)，笔者认同未公开，且观点1-3也均无争议。
关于前述认定的区别特征(2)，笔者认为已公开。证据1中金属条11相当于本发明的阳钩主体，金属条14相当于本发明的阳钩座，两者均沿纵向在中部设置有半圆形凹槽，弹簧容纳在两个半圆形凹槽形成的圆柱形空间内，其结构特征符合权利要求1的限定。
关于前述认定的区别特征(3)，笔者认为未公开。权利要求1记载了“阳钩座和阳钩主体分别设定有止定凸起和推动凸起，止定凸起和推动凸起都延伸至容纳空间的内部”。据此可以得出“止定凸起”、“推动凸起”两个部件在结构上应呈现凸起形态，对弹性体分别起到止定和推动的功能，此与图1相符。而证据1中金属条11和金属条14形成有半圆形凹槽，金属条14的前凹槽端部和金属条11的后凹槽端部分别对弹簧前后两端起到止定和推动功能，但其结构上并不具备凸起的形态，此与图3相符。
因此，关于区别特征的认定及其实际解决的技术问题，笔者认同观点3。
(3) 判断发明是否对本领域技术人员显而易见。
对于区别特征(1)，证据1与权利要求1均是通过阳钩主体或阳钩座其中一方的两侧形成保持壁（或翻边），对另一方的相对滑动进行保持和引导，区别仅在于保持壁（或翻边）设置位置不同，从相对运动的一方改设于另外一方，这一变化属于相对位置关系的简单变换，为本领域常规技术手段。对于区别特征(3)，证据1公开了通过金属条14的前凹槽端部和金属条11的后凹槽端部分别对容纳空间内的弹簧起到止定和推动功能，而通过在阳钩座和阳钩主体上分别单独设置两个凸起部件实现同样的功能属于本领域技术人员对上述结构的简单变形。因此，权利要求1不具备创造性。
4.1.5 案例延伸
本发明在阳钩座内设置凹槽，用于完全容纳弹性体，进而使得阳钩主体相对凹槽一侧可设置为平面结构，阳钩因此可制得很薄，尺寸更小。此时止定凸起和推定凸起所压缩的容纳在凹槽内的弹性体两端为整个端面，进而取得“阳钩主体相对于阳钩座的滑动更加流畅，弹簧在压缩过程中更加稳定”的技术效果。
假如申请人将上述构思体现在权利要求1中，即将权利要求1中的“该凹槽(12)用于容纳下述弹性体(31)”修改为“该凹槽(12)用于完全容纳下述弹性体(31)”；则权利要求1体现的发明构思将区别于证据1。而证据1并未关注尺寸以及流畅的问题，因此，仅基于证据1难以得到上述修改后的方案。
4.2 袋装弹簧生产机案
4.2.1 发明概述
目前袋装弹簧生产机中需要分别专门设计送簧机构和压簧机构将弹簧压扁，再将压扁后的弹簧推送入布袋中进行封装，体积庞大，输送不稳定。针对上述问题，本发明提供了一种结构简单、生产效率高、压缩输送更为平稳的袋装弹簧生产压缩输送机构（参见图4-5）。权利要求1如下：
一种袋装弹簧生产压缩输送机构，其特征在于：包括机架(10)、弹簧输送机构(20)、弹簧压缩输送机构(30)，所述弹簧压缩输送机构(30)承接弹簧输送机构(20)输送来的弹簧(40)并进行压缩，所述弹簧压缩输送机构(30)包括两对设于机架(10)上的挡板(31)和绕设于挡板(31)外侧的输送带(32)，两所述挡板(32)之间的距离从一头到另一头逐渐减小，所述弹簧输送机构(20)设置在两挡板(31)之间的上方，弹簧输送机构(20)输送弹簧至两挡板(31)之间并带动弹簧(40)移动使弹簧(40)从两挡板(31)间距离较大的一头移动至两挡板(31)间距离较小的另一头，弹簧(40)平移时随两所述挡板(31)间距离的逐渐减小而逐渐受压缩，弹簧(40)压缩到一定程度后脱离所述弹簧输送机构(20)且继续由两挡板(31)外的输送带(32)夹持输送。
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图4 本发明实施例的结构示意图
[image: 20230909173831]
图5 本发明实施例的局部结构示意图
4.2.2 现有技术概述
证据2涉及一种用来传输床垫和家具内置弹簧的装置（参见图6-7）。处理具有不同几何形状的弹簧是困难的，为了抓握这种弹簧，处理设备必须在每种情况下设置成对应的几何形状，如果在运行生产中需要不同几何形状的弹簧，则传统的处理设备不再足够。
本发明提供一种能够牢固抓握具有不同几何形状和尺寸的弹簧的装置。该装置包括弹簧卷绕装置1、输送轮13、输送装置9。输送轮13可转动地安装在轴15上，输送装置9包括呈两个平行的相对放置的带面或以锐角接近的带面19、19'。输送轮13圆周固定设置有接收壳体11，输送轮13两侧布置导向板21，其中一个导向板的凹槽部23附接有接收器24，接收器24与接收壳体11对应，接收器24一侧设置有推进器25。接收壳体11包括两个滑动连接的接收壳体11a、11b。两个导向板21可轴向移位，一个导向板21以旋转刚性且轴向不可移位的方式紧固在机架上，另一个导向板21轴向可移动地紧固在布置在轴15上的旋转轴承上。具体工作过程如下：
在弹簧卷绕装置1上制造的弹簧3通过重力掉落到正下方的接收壳体11，弹簧3在一侧落入接收器11中之后，另一侧位于接收器24上。利用推进器25压缩弹簧，直到其完全位于导向板21的内侧表面。输送轮13从转移位置A旋转运动到转移位置B处，弹簧3插入在输送装置9的两个带表面19、19’之间，被引导到另一加工机器。
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图6 装置整体结构图
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图7 弹簧压缩前推进器的透视图
证据3涉及一种自动导簧装置。现有的导簧装置由于导簧轮是一个大圆轮，占用很大空间。本实用新型提供一种袋装弹簧机的自动导簧装置（参见图8），包括绕置有链条2的主动链轮1和从动链轮4，在链条2上面布有一块块具有凹槽的输送板3，凹槽内镶有磁铁5。由主、从动链轮带动链条，链条带动输送板通过磁铁吸附弹簧带动条带状的袋装弹簧运动。本实用新型由于链轮尺寸和中心距尺寸均可变化，结构简单。
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图8 本实用新型的自动导簧装置
4.2.3 基于“三步法”的创造性判断
经对比，权利要求1与证据2的区别在于：(a)所述弹簧输送机构设置在两挡板之间的上方；(b)弹簧输送机构输送弹簧至两挡板之间并带动弹簧移动使弹簧从两挡板间距离较大的一头移动至两挡板间距离较小的另一头，弹簧压缩到一定程度后脱离所述弹簧输送机构且继续由两挡板外的输送带夹持输送。
观点1认为：基于区别特征(a)，本发明实际解决的技术问题是：如何提供一种结构更为简单的袋装弹簧生产压缩输送机构。证据3仅公开了利用磁性吸附的输送机构，并未公开“弹簧输送机构设置在两挡板之间的上方”。且证据3要解决的技术问题与上述区别特征实际解决的技术问题毫不相关，故本领域技术人员即使结合本领域的常规技术知识，也难以想到将证据3 中的具有磁性吸附的输送机构设置在证据2的两输送带之间的上方以实现简化结构的目的[16]。因此，权利要求1具备创造性。
观点2认为：基于区别特征(a)，本发明实际解决的技术问题是：减小弹簧输送机构占用的空间、简化整体结构。证据3记载了“导簧轮是一个大圆轮，占用很大空间，不适合在独立袋装弹簧机使用”，与本申请解决的技术问题相同。因此，本领域技术人员能够想到采用证据3中的弹簧输送机构替代证据2中的弹簧输送机构，并将弹簧输送机构设置在两挡板之间上方，以减小占用空间，并不需要付出创造性的劳动[17]-[19]。对于区别技术特征(b)，为弹簧输送机构工作过程描述的非结构性特征，其作用和效果是区别特征(a)必然带来的[20]。因此，权利要求1不具备创造性。
采用“三步法”判断时，由于对“技术手段所起作用”和“结合启示”间的关系存在不同理解和操作，导致创造性判断结果不同。
4.2.4 基于发明构思的创造性判断
（1）站位本领域技术人员，确定发明构思
由表2可知，两者虽然都涉及到弹簧的压缩及其输送，但改进思路和取得的技术效果完全不同，实则并不适合作为本发明的起点。
表2 本发明与证据2的发明构思比对
	发明构思的要素
	本发明
	证据2
	是否相同

	技术领域
	弹簧生产机
	弹簧生产机
	相同

	技术问题
	现有弹簧生产机整体结构设计复杂、体积庞大、输送不稳定、效率低
	不同几何形状的弹簧不易抓握
	不同

	核心手段
	弹簧输送机构设置在弹簧压缩输送机构的上方，两者配合实现弹簧压缩和输送
	对弹簧输送机构进行改设，在弹簧输送机构上完成对弹簧的压缩
	不同

	技术效果
	通过将弹簧的压缩和输送整合成一起，减小了设备体积，结构简单，生产效率高，压缩输送更为平稳
	使得具有不同几何形状和尺寸的弹簧被牢固地抓握
	不同


然而，由于证据2公开了，输送装置9包括以锐角接近的带面19、19'，其能够实现对弹簧的压缩，与权利要求1具有相似的技术特征，也能达到部分相似的技术效果。依据我国最接近现有技术的选取原则，公开了发明的技术特征最多，或者技术效果/用途相似的现有技术可作为最接近的现有技术[7]。因此，假如选取证据2为最接近的现有技术，笔者进一步分析通过证据2和证据3是否能够重构本发明。
权利要求1记载了弹簧输送机构、弹簧压缩输送机构的结构以及配合形式，具有结构简单、占用空间小、弹簧压缩输送更为平稳的技术效果，涉及核心的发明构思相关的技术方案已在权利要求中以合适的方式体现了出来。
(2)比较发明构思
关于前述认定的区别特征(a)、(b)，笔者认同未公开，且观点1-2也均无争议。然而，结合发明构思可知，区别特征(a)、(b)具有协同作用，在确定其实际解决的技术问题时，不宜割裂。因此，笔者认为，本发明实际解决的技术问题应为：如何减小弹簧压缩输送机构占用空间，并使得弹簧的压缩和输送更为高效和稳定。
(3) 判断发明是否对本领域技术人员显而易见。
首先，由两者的发明构思可知，本发明关注的是如何实现设备的结构简单化且运行平稳，而证据2关注的是如何改进弹簧输送机构的结构以实现不同几何形状弹簧的抓握。因此，证据2中弹簧输送装置可实现对弹簧的压缩。
其次，证据2中对于输送带，给出了两种方式：两个带面平行相对放置或以锐角接近布置。其中，对于输送带平行相对设置时，其仅仅是实现被压缩后的弹簧的转运。实际上，本发明中也设置有两平行的输送带用于压缩后的弹簧的输送（参见图5）。对于输送带以锐角接近布置时，其客观上具有本发明中弹簧压缩输送机构相同的功能，即压缩弹簧。然而，如果采用此种方式输送弹簧，则存在输送不稳定的问题；而证据2并未关注此点。
最后，假如本领域技术人员不考虑弹簧输送机构对弹簧的压缩，而只考虑弹簧输送机构占用空间的问题，则“能够”去选择其他占用空间小的弹簧输送机构，进而用证据3中的弹簧输送机构替代证据2中的弹簧输送机构，并设置在输送装置9的上方。然而，替代之后，本领域技术人员将面临如何将弹簧过渡到输送装置上的问题。显然，证据2、3均未给出技术启示。本发明通过弹簧输送机构带动弹簧在弹簧压缩输送机构的两个输送带之间移动，末端输送带对弹簧挤压产生的摩擦力大于弹簧输送装置上磁性吸块对弹簧的吸附力实现弹簧脱落，由挡板外的平行设置的输送带夹持弹簧继续输送到后续的装置。上述方式使得弹簧压缩和输送更为高效和稳定，在没有证据的前提下，不宜认定其为公知手段。
因此，将证据2中的弹簧输送机构设置在证据3的输送装置上方后，虽然能解决占用空间的问题，但产生了如何实现弹簧与输送装置过渡的问题，在没有技术启示的情况下，本领域技术人员“并不会”选择上述替换方式。此也是欧洲专利局上诉委员会所强调的，在判断发明是否显而易见时，不在于本领域技术人员是否能够完成本发明，而在于本领域技术人员希望解决发明所基于的技术问题时，是否会完成本发明，即“能够-会”判断法[21]。
4.2.5 案例延伸
该案在一审[17]、二审[18]后，国家知识产权局基于相同证据重新作出了无效决定[22]，强调了区别技术特征(a)、(b)共同起作用，解决了如何在减小弹簧压缩输送机构占用空间的同时，使得弹簧的压缩和输送更为高效和稳定，证据2-3未给出技术启示，再次维持了专利有效。该无效决定也得到了北京知识产权法院的支持[20]。
观点1基于区别特征(a)认定了权利要求1的创造性，虽然其未进一步阐述该特征协同区别特征(b)能够保证压缩弹簧的平稳输送，但从其审查结论来看，显然已经考虑到本发明与证据1发明构思的差异。而一审、二审、再审[19]均认为基于证据3容易想到将弹簧输送机构设置在两挡板之间，因此未支持观点1，但也均未指出证据2结合证据3以及公知常识是否能够影响权利要求1的创造性，导致整个案件审查周期冗长。笔者认为，如果一审、二审法院以发明构思的角度对本案作进一步分析，在相同证据下能够判断出本专利具备创造性，则可在判决书中修正说理部分的不足并维持再先决定的结论。如果仅因再先决定存在说理瑕疵而直接撤销，此无疑增加了申请人的行政诉讼成本，无意义地延长了专利确权程序的周期，造成了程序的反复和资源的浪费。此案也提示审查过程中应当对争议部分进行充分说理或举证，避免给后续程序带来不稳定的风险。

5 结论
专利申请的创造性判断一直是审查的难点，而作出客观公正的审查结论既是国家知识产权局的要求，也是申请人和社会公众的期待。本文通过对比研究中英两国专利创造性的具体判断方法，找出两国在具体判断方式上的差异，认为英国在创造性判断时明确提出的“发明构思”值得借鉴。将发明构思应用于“三步法”中，将有助于创造性判断标准执行一致。通过两个实际案例的演绎，也进一步证实了从发明构思出发将有助于创造性的客观认定。
目前审查实践中时有重技术比对的情形，如果能够回归立法宗旨，从发明构思出发，则可有效避免僵化使用三步法带来的问题。将技术比对转向为构思比对，也有利于正确把握创造性的尺度。我国专利审查指南并未对发明构思作出明确规定，但在修改公告[23]中提出了于第二部分第四章第3.2.1.1节增加“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”，以明确审查员应对技术方案应整体把握。然而，上述新增内容仍未提及发明构思，导致在“三步法”运用时难免被忽视。因此，笔者建议，可在专利审查指南“三步法”判断方法中引入“发明构思”，并在第二部分第六章4.2节“阅读申请文件并理解发明”部分增加发明构思的定义及其确定方法。通过在操作层面明确如何把握以及运用发明构思，以避免创造性判断时技术特征的机械对比，进而提高审查质量。
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Comparative Study of Inventive Judgment in China and UK Patents
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Abstract: China usually adopts a "three-step approach" for patent inventive judgment, however, under-explaining the factors required for each step in patent examination guidelines, leading to some subjectivity when judging is obvious or not. UK adopts a "four-step approach" for patent inventive judgment, in which the inventive concept is explicitly mentioned, with certain reference significance. This paper starts from the inventive judgment method in China and UK patents to find out the similarities and differences, and analyzing the connotation of the inventive concept and its effect in creative judgment, a specific method of operation for making inventive judgment using the inventive concept in a "three-step process" is given. At the same time, two practical cases are combined to explain the influence of inventive concept on the result of inventive judgment. Integrating the inventive concept into each step of the "three-step process" , which will help to make a more objective and fair judgment on the creativity of the patents.
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