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为了在处理主题适格性（SME）驳回的时限方面提供灵活性并响应国会的压

力，USPTO 启动了一项新的试点计划，称为主题适格性延期答复（DSMER）试

点计划。该新的试点计划允许申请人在有限的时间内推迟对 SME 驳回的答复，

期望首先处理其他可专利性驳回的问题能排除 SME 驳回。 

根据现行程序，USPTO 审查员根据《美国专利法》第 101 条审查专利申请

的主题适格性（SME），连同第 102 条（新颖性）、第 103 条（创造性）和第 112

条（可实施性、确定性）评估权利要求的可专利性。尽管关于 SME 是否应与这

些其他可专利性要求中的任何一个或所有要求交织在一起存在很多争论，但专利

审查员目前在发出第 101 条驳回时并未考虑到对现有技术、确定性和可实施性问

题的处理很可能会有使审查员了解到该权利要求具备第 101 条适格性的积极作

用。例如，克服第 101 条驳回的一种方法是将要求保护的元素集成到实际应用中。

这样的修改也可能在审查过程中进行，以克服新颖性或创造性的驳回。因此，如

果允许申请人推迟对 SME 驳回的答复，则在审查期间最初存在的第 101 条驳回

可能会通过对其他可专利性驳回的答复而被排除。 

在 2021 年 3 月给 USPTO 局长的一封信中，两位参议员敦促局长指示审查

员对专利审查採用顺序方法，其中只有在基于所有其他可专利性理由的全面审查

完成后才考虑 SME 问题。在 DSMER 计划下，尽管将至少部分地应用其概念，

但不会完全实施这种顺序方法。相反，审查员仍会在初始审查意见书中考虑 SME

问题。但是，成功进入 DSMER 计划的申请人可以推迟对审查员在初始审查意见

书以及在任何后续非最终审查意见书中 SME 驳回的答复。如果审查员在之前没

有撤回 SME 驳回，则需要在申请被最终处理时根据以下程序对该 SME 驳回作

出答复。 

首先，要获准进入 DSMER 试点计划，符合条件的申请必须是原始的非临时

发明专利申请或国际申请的国家阶段。其次，该申请不能要求任何在先非临时申

请的较早提交日期的优先权，也不能获得以加快审查为目的的任何特殊状态（例



如，优先审查（Track One）、审查前会晤试点计划（First Action Interview Pilot 

Program）、专利申请高速公路（Patent Prosecution Highway）等）。第三，进行实

质审查的第一次审查意见通知书必须同时作出 SME 和非 SME 驳回。如果特定

申请符合上述三个标准，则在第一次审查意见通知中发出邀请，申请人对此可以

接受或拒绝。邀请信将在 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 30 日期间邮寄。 

接受邀请为申请人对第一次审查意见通知书中的 SME 驳回提供了有限的豁

免。该有限豁免允许申请人将针对 SME 驳回提出的论证或修改推迟到所涉申请

被最终处置或所有其他未决驳回被撤回或经过成功论证中的较早者。在审查期间，

如果通过处理其他可专利性问题克服了 SME 驳回，则审查员将被指示撤回 SME

驳回。但是，如果在最终处置时仍然存在 SME 驳回，则申请人必须具体处理 SME

驳回。实际上，这意味着一旦发出最终的审查意见通知书，该有限豁免即告结束，

任何最终答复或上诉都必须解决现有记录中的 SME 驳回。 

从理论上讲，这个新的“仅限邀请”计划允许申请人和审查员在审查过程中

的一个更合适的时间点进行 SME 分析，这样可以有效地（即，在基于可实施性

和现有技术的驳回被克服后）进行分析。在理想情况下，前两个审查意见通知书

不是最终的，为克服其他可专利性驳回而进行的修改足以克服最初审查意见通知

书中的 SME 驳回。不幸的是，审查实务很少是理想的。当第二次实质审查意见

构成案件最终处置的最终意见时，该有限豁免到期，从而限制了克服现有技术和

SME 问题的时间框架。 

我们将会再次报告 DSMER 试点计划的实施以及成功案例（或失败案例，视

情况而定）。 


