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内容概要

姜晖主编的《专利代理人执业培训系列教程:专利申请代理实务:化学分册》由从业经验丰富的专利代
理人和资深审查员共同编写，针对专利申请化学领域的专利代理实践中的典型问题和常见问题，从相
关重要法条解释、专利申请文件撰写流程、审查意见通知书的答复、专利申请文件的修改等方面作了
详细阐述，并用丰富的案例对化学领域专利代理中的常见问题进行分析（包括理论分析和典型案例）
，对提高专利代理从业人员的整体水平具有重要作用。
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书籍目录

序言 前言 第一章 相关重要法条解释 第一节 因违反《专利法》第5条而不授予专利权的发明创造 1 违反
法律、社会公德或者妨害公共利益的情形 2 违反法律法规利用遗传资源的情形 第二节 专利保护的客体
1 《专利法》第2条第2款规定的可授权的客体 2 《专利法》第25条规定的不授予专利权的客体 第三节 
说明书的撰写 1 说明书应当充分公开发明 2 说明书公开的内容应当足以支持权利要求 3 说明书撰写的
形式要求 第四节 权利要求书的撰写 1 权利要求应该清楚、简要 2 权利要求应当以说明书为依据 3 必要
技术特征 4 单一性 第五节 其他重要法条 1 新颖性 2 创造性 3 实用性 第二章 专利申请文件的撰写程序 
第一节 技术交底书的获得 1 与发明人的初步沟通 2 技术交底书的获得 第二节 发明改进点及技术方案的
确认 1 技术交底书的阅读与发明点的确认 2 技术方案的分解、挖掘 3 技术方案的概括 4 补充、完善技
术交底书中的技术内容 5 确定实际需要解决的技术问题及技术方案 第三节 权利要求的布局 1 确定保护
主题类型 2 安排权利要求的次序和层次 3 平衡权利要求的保护范围和专利权的稳定性，以提高获权和
维权的可行性 第四节 专利申请文件的撰写 1 申请文件各部分的关系 2 申请文件的撰写方式 3 可能涉及
分案的撰写 4 涉及优先权的专利申请的撰写 5 可能涉及抵触申请的撰写 6 定稿 第五节 专利申请策略与
企业专利战略 1 根据企业的研发计划和市场规划建立专利申请策略 2 充分利用专利制度设计申请策略
3 全球化专利保护战略 4 专利保护与技术秘密保护相结合 5 根据竞争对手的研发情况制定专利申请策
略 6 公开技术、排除自身风险的专利申请策略 7 与标准关联的专利申请策略 第三章 审查意见通知书的
答复 第一节 审查意见通知书的理解与转达 1 阅读和理解审查意见通知书 2 审查意见通知书的转达及答
复建议的提供 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 1 审查意见通知书的答复原则 2 对各类审查意
见的答复策略 第三节 答复审查意见通知书的案例 1 申请案情况简介 2 第一次审查意见通知书的转达与
答复 3 第二次审查意见通知书的转达与答复 4 驳回决定的转达与答复 5 第三次审查意见通知书的转达
与答复 6 第四次审查意见通知书的转达与答复 7 总结与点评 第四章 专利申请文件的修改 第一节 修改
时机和方式 1 主动修改 2 被动修改 第二节 修改的内容和范围 1 《专利法》第33条释义 2 《专利法》
第33条适用 第三节 案例 1 增加内容 2 删除内容 3 修改数值范围 4 修改申请文件中存在的错误 5 其他修
改情形 第五章 撰写实务案例 第一节 案例1：抗菌化合物 1 申请人提供的技术交底韦和相关研究简介 2 
对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 发明人技术交底书的补充说明 5 权利要求书的撰
写 6 说明韦的撰写 7 化合物类专利申请的申请策略 附件1：技术交底书和相关研究简介 附件2：发明人
对首次交底材料的补充 附件3：供参考的专利申请文件 第二节 案例2：改性三聚氰氨树脂及其制备方
法和用途 1 发明人提供的技术交底书 2 对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 深入研究
技术方案和拓展技术特征 5 确定保护方案和主题 6 发明人修改后的技术交底书 7 撰写权利要求书 8 撰
写说明书 9 撰写说明书摘要 10 案例总结 附件1：发明人首次提供的技术交底书 附件2：技术交底书中
所引用的现有技术简述 附件3：发明人修改后的技术交底书 附件4：供参考的专利申请文件 第三节 案
例3：高分子材料领域 1 高分子材料领域申请文件的撰写 2 申请人答复审查意见通知书 3 本案例总结 附
件1：拟保护催化剂组合物的第一次技术交底书 附件2：拟保护高分子材料的第二次技术交底书 附件3
：附缺陷标记的第二次技术交底书 附件4：供参考的专利申请文件 第四节 案例4：黄病毒疫苗 1 申请
人提供的技术交底书 2 对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 需要申请人进一步确认的
内容 5 权利要求书的撰写 6 说明书的撰写 附件1：技术交底韦 附件2：背景资料 附件3：参考文献 附
件4：供参考的专利申请文件 附件5：保藏和存活证明样张 附件6：遗传资源来源披露登记表
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章节摘录

版权页：   插图：   ①第一种情况是同意审查意见，认为通知书的意见正确，该专利申请的确不符合《
专利法》或《专利法实施细则》的有关规定，而且也无法通过修改申请文件克服有关缺陷，无授权前
景。
在此情况下，在向申请人转达审查意见通知书时，可向申请人讲明通知书的审查意见符合《专利法》
和《专利法实施细则》的相关规定，由申请人自行决定如何处理。
为帮助申请人理解，可以对审查意见作些具体补充说明，但不要向申请人提出不妥当的建议，至多告
知申请人若不同意上述审查意见时需要提出足够的、有说服力的理由。
 ②第二种情况是部分同意审查意见。
对其中同意的部分，即认为通知书中所指出的实质性缺陷的确存在，但通过修改申请文件能加以克服
的审查意见，除了向申请人转达审查意见通知书并给出对审查意见理解的说明外，还应当向申请人指
出申请文件修改方向的建议，供申请人修改时参考；同时，必要时还应当明确要求申请人从技术角度
提供相关分析，以便在答复审查意见通知书时，对修改后的申请文件为何消除了通知书指出的实质性
缺陷进行说明。
对其中不同意的部分，即认为通知书所指出的部分实质性缺陷并不存在或有可商榷之处，可以向申请
人说明专利代理人的观点，提供相关部分的陈述意见，并请申请人从技术角度对陈述意见加以补充。
 ③第三种情况是不同意审查意见，即认为通知书中指出的实质性缺陷实际上并不存在，对于这种情况
在转达审查意见时应向申请人详细说明自己的观点和具体分析意见，以供申请人在确定该申请后续处
理方案时作为参考，从而作出合理的决断。
需要说明的是，在这种情况下应当慎重，应在客观依据充分的前提下确认审查意见确属有误时，再提
出此建议。
例如，对于有优先权要求的申请案，审查意见通知书中用于评述该申请不具备创造性的对比文件的公
开日虽早于该申请的申请日，但晚于该申请的优先权日，且审查意见通知书未说明相关的权利要求不
能享受优先权，而相关权利要求明显可以享受优先权的情况。
 （3）针对授权前景不确定的意见的答复建议 对于授权前景不确定的意见，通过对审查意见通知书以
及申请文件的内容和通知书所引用的对比文件仔细分析，同样可能出现与无授权前景的倾向性意见相
类似的三种情况，即同意审查意见、部分同意审查意见以及不同意审查意见，但在转达审查意见通知
书时采取的做法与转达无授权前景的倾向性意见时基本相同，但也存在一些不同之处。
 例如，有时需在转达审查意见通知书时告知申请人，若完全按照审查意见修改权利要求书会导致保护
范围过窄，而未完全按照审查意见修改则会导致延长审批程序甚至在某些情况下有被驳回的风险，请
申请人作出抉择。
 又如，对于权利要求书中存在多项从属权利要求引用多项从属权利要求这类形式缺陷的处理方法，必
要时应当征求申请人的意见，了解这些权利要求各个技术方案中哪些比较重要，以便通过将这些权利
要求分拆成几项权利要求以保留其全部技术方案或者通过删除其中一些不重要的技术方案来消除这一
形式缺陷。
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编辑推荐

《专利代理人执业培训系列教程:专利申请代理实务:化学分册》读者对象：专利代理行业从业人员以
及企事业单位从事专利工作的人员。
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