
!!" 本 質 上 是 一 種 加 快 審 查

機制! 建立 在 #$% 利 用 &%% 檢 索

和審查結果的基礎上! 從而一定程

度上減少 &$% 的審查負擔"!!’ 可

以帶來很多好處!包括#申請得到優

先處理! 更快地收到第一次審查意

見通知書$ 審查意見通知書的總次

數減少!降低申請成本!儘快獲得授

權$ 在全球各地獲得比較一致的權

利保護範圍! 便於專利權的維護和

行使"

如圖 ( 所示!傳統的雙邊 !!"

請求有兩種基本模式#常規 !!"%包

由於專利佈局的國際化趨勢! 申請人在全球多個國家)地

區申請專利的現象日益普遍!各個國家)地區的專利申請量不斷

攀升!而審查資源卻無法得到同步的增長!從而 導致全球範圍

內出現了大量的專利積壓" 專利法和專利審查雖有國界之分!

但各個國家)地區的專利局對專利法的基本原理和重要概念%例

如!新穎性&創造性&實用性’的把握並無明顯分歧" 爲了節約審

查資源!避免重複勞動!提高審查效率!消除 專利積壓!專利審

查高速路%!*+,-+ !./0,12+3/- ’3456*78 !!’’應運而生"

!!’ 最 先 由 日 本 特 許 廳 %9!&’ 和 美 國 專 利 商 標 局

%:$!;#’ 在 <==> 年提出" 中國國家 知 識 産 權 局 %$?!&’從

<=(( 年 (( 月 ( 日與日本啓動雙邊 !!" 試點項目以來! 相繼

與美國&德國&韓國&俄羅斯&芬蘭&丹麥&墨西哥&奧地利&波蘭&

加拿大&新加坡&西班牙&葡萄牙啓動了雙邊 !!" 試點項目!與

英國的雙邊 !!" 試點項目也將於 <=(@ 年 A 月 ( 日正式啓動"

此外!世界五大專利局%歐洲專利局&日本特許廳&韓國特許廳&

中國國家知識産權局和美國專利商標局’ 達成了多邊協議!已

於 <=(@ 年 ( 月 > 日 啓 動 了 五 局 聯 合 專 利 審 查 高 速 路 %?!B

!!C’試點項目!爲期三年" 根據 $?!# 的統計數據!自 <=(( 年

(( 月啓動 !!C 以來!$?!# 每個月受理的 !!C 請求量在穩步

增 長!截 止 <=(D 年 (< 月 底!共 受 理 常 規 !!’ 請 求 @DE> 件!

!F;!!!C 請求 (<(> 件" 總體來看!!!C 代表了專利審查的全

球趨勢!可以預期的是!中國將會與更多的國家)地區之間搭建

起 !!C 高速路"

一!!!" 的基本概念

!!C 是 指!申 請 人 提 交 首 次 申 請 的 專 利 局%&GG31, /G H3.0+

%3I3-48 &%%’認爲該申請的至少一項或多項權利要求可授權!只

要相關後續申請滿足一定條件!包括首次申請和後續申請的權

利要求充分對應&&%% 工作結果可被後續申請的專利局%&GG31,

/G $,1/-J H3I3-48 #$H’獲 得 等!申 請 人 即 可 以 #HH 的 工 作 結

果爲基礎!請求 #$H 加快審查後續申請"

!"#$%&’ !!"()*+
桂林!段立彥!宋獻濤!衛李賢

圖 (K !!C 的基本模式

知識産權制度 (中國專利與商標) "#(@ 年第 < 期!"



括巴黎公約路徑和 !"# 路徑!"!"#!!!$# 在常規 !!$ 的兩條

路徑中$申請人利用 %&& 的國內工作結果向 %’& 提交 !!$ 請

求"在 !(#!!!$ 情 形 下$申 請 人 利 用 %&& 作 爲 國 際 檢 索 單 位

做出的書面意見%)%*+’,!或作爲國際初步審查單位做出的書

面 意 見 %)%*+!-,!或 國 際 初 步 審 查 報 吿 %+!./!向 %’0 提 交

!!1 請 求 # 此 外 $ 還 有 一 種 比 較 特 殊 的 模 式 是 !!1 2%#!

#,+3,+4$它是一種合作更爲深入的多邊 !!1 協議$突破了&首

次申請原則’$有利於申請 人實 現&一 國 授 權$多 國 加 快’# +!5

!!1 本質上就是一種!!1 2%##,+3,+ 項目#

二!在 !"#$ 請求 %%&"雙邊 %%& 的主

要內容及 ’%( %%) 的新變化

中國與 67 個國家的雙邊 !!1 存在一些細節差異$但主要

內容基本相同$故本文以中美雙邊 !!1 爲例進行説明"與之相

比$+!5 !!1 有了不少新變化$ 尤其是對 %00 和 %’0 的理解$

値得申請人和代理人注意#

#一$雙邊 ##* 的主要內容

在雙邊 !!1 中$有三個方面必須給予足夠的重視(關於對

應申請的理解" 中國申請和對應 申請的權利要求 的 充 分 對 應

性"請求表和遞交文件#

6" 關於對應申請的理解

對於在 ’+!% 提出 !!1 請求的中國專利申請$)在中美專

利 審 查 高 速 路 %!!1! 試 點 項 目 下 向 中 國 國 家 知 識 産 權 局

%’+!%!提出 !!1 請求的流程*%簡稱)中美 !!1 流程*!要求其

&在 8’!#% 至 少 有 一 個 對 應 申 請 $ 其 具 有 一 項 或 多 項 被

8’!#% 認定爲具有可專利性9可授權的權利要求’# )中美 !!1

流 程 * 根 據 作 爲 %00 的 8’!#% 的 對 應 申 請 和 作 爲 %’0 的

’+!% 的申請之間的關係$ 具體規定了允許的情形和不允許的

情形 :#

依據 )中美 !!1 流程*$ 美國對應申請必須是首次申請$

即$ 在其之前不得存在第三國的對應 申請$ 否 則 不 符 合 請 求

!!1 的條件# 所以$%00 中的 0;<=> &;?;@A 被嚴格理解爲首次申

請# 然而$ 中美 !!$ 流程並未限定中國申請必須是第二個申

請$也就是 説$在美國對應申請和中國申請之間可以 存在其 他

國的申請%但$該美國對應申請和中國申請 之間需具有 直 接 的

聯繫$例如中國申請要 求了美國對應申請的優先權$或 是 通 過

其他的美國申請或中國申請或無優先權要求的 !(# 申請而建

立間接聯繫!$故 %’& 中的 ’BCD@E 0;?;@A 作寬鬆解釋$只要在

首次申請之後就可以$而不強求必須是第二個申請#

在雙邊 !!1 的框架下$ 如果一件申請最先在第三國專利

局提交$美國的申請以此作爲優先權$那么$即使美國申請經審

查被確定爲 可授權$在中國也不屬於適格的對應申請$不 得 基

於此提出 !!1 請求"依此思路$對 於 在 中 國 首 次 遞 交+但 在 美

國後來居上而率先獲得授權的情形$更不得提出 !!1 請求#

:" 權利要求的充分對應性

權 利 要 求 的 充 分 對 應 性 是 參 與 !!1 項 目 的 基 礎 要 件 之

一# %’0 申請的權利要求與 %00 對應申請的授權權利要求滿

足一定的充分對應性 時$%00 的工 作 結 果 對 於 %’0 的 審 查 才

具有充分的參考意義 F$申請人方可基於該 %00 的工作結果提

出加快 %’0 申請的審查#

具體來説$’+!% 要求 雙 方 的 權 利 要 求 有 同 樣 或 相 似 的 範

圍$或者中國申請的權利要求比 %00 對應申請的權利要求範圍

小# 後者指的是$中國申請的權利要求與對應申請的權利要求

相比增加了中國申請的説明書和9或權利要求支持的特徵#增加

的特徵應儘量保持與説明書%或權利要求!的文字記載一致$並

在對應表中清楚寫明 來自説明書的第幾頁第幾段第 幾 行 和 所

增加技術特徵的具體內容$以方便審查員核實#

’+!% 作爲 %’0 要求參與 !!1 項目的中國申請必須與對

應的 %00 申請嚴格地充分對應$這是因爲$在 ’+!% 申 請進入

&高速公路’得到實質審查部門的優先審查之前$先由初審部門

負責 !!1 的審查員來審查 !!1 請求以及 &權利要求充分對應

性’$!!1 審查員不會+也沒有必要對發明實質內容進行深入的

分析# 因此$保持中國申請和對應申請權利要求在文字上的高

度一致性將便利審查員對充分對應性的審查$從而有利於申請

人的 !!1 請求得到批准# 例如$申請人應保持雙方的對應權利

要求的主題名稱%G<BHIJ?B!完全一致#權利要求的主題名稱限

定了發明的類型%産品或方法!以及發明涉 及的具體産 品 或 方

法$在權利要求的主題名稱與對應權利要求的主題名稱不一致

的情况下$即使權利要求記載的其他特徵 是相同的$審 查 員 也

!)中國專利與商標* #$47 年第 : 期 知識産權制度 !"



有理由相信二者的範圍不是充分對應的!

爲保持權利要求的充分對應性" 申請人在提出 !!" 請求

之前#或之時$可能需要對權利要求進行修改% 需要注意的是"

!!" 項目並沒有爲申請人增加額外的主動修改機會"即"申請

人的修改仍應滿足&專利法實施細則’第 #$ 條 第 $ 款的規定(

提出實質審查請求時以及在 收到進入實質審查階段 通 知 書 之

日起的 % 個月內"可以對發明專利申請主動提出修改% 若上述

修改時機已錯過" 申請人以請求參加 !!" 項目爲由對權利要

求進行的主動修改是不會被 &’!( 所接受的" 相應地"!!" 請

求也不會得到批准%

%! 請求表和提交文件

在授權的美國申請是適格的對應申請)權利要求也符合充

分對應性要求)同時中國專利申請也滿足相關條件*已公開"並

且進入實審階段 )"但尙未收到審查意見通知書 #$的情况下"申

請人可以通過向 &’!( 提交+參與專利審查高速路項目請求表,

的方式提出 !!" 請求%

請求表主要包含四欄內容( !參與中美 !!" 項目的中國

專利申請的説明*申請號)申請人 和發明名稱$-"請求 參 與 的

!!" 項目説明*常規 !!" 或 !*+"!!"$-#對應美國申請的説

明*申請號,專利號等)對應申請審查機構名稱)與中國專利申請

之間的對應關係$-$附加文件清單%

在前三欄中"需要特別注意的是"要清楚)詳細地説明中國

專利申請與對應美國申請之間的關係"同時需披露相關申請的

信息"以便於審查員核實% 舉例來説"如果 -&!+( 授權的美國

申請是中國申請的優先權基礎" 請求參與 !!" 項目的是該中

國申請的分案申請 ." 則此時申請人需在對應關係説明中清楚

描 述三個申請之間的關係"並披露該中國申 請的申請號*或 公

開號或授權專利號$%

請求表的第四欄+附件文件清單,下所列文件是申請人需

要提交的附件"包括四項(對應申請的權利要求副本及譯文-審

查意見通知書的副本及譯文-對應申請的審查意見的引用文件

的副本-權利要求對應表%附加文件用於向 &’!( 説明對應美國

申 請 的 實 質 審 查 歷 史 以 及 審 查 過 程 中 的 相 關 信 息 " 包 含

-&!+( 針對該對應美國申請發出的全部實質性審查意見通知

書和發出時間"以及審查過程中的引用文件等% 這些信息對於

&’!( 加速審查中國申請具有重要參考作用"因此 &’!( 對該項

信息披露的詳盡以及準確性有嚴格的要求% 例如"申請人需要

一一列出對應申請的每一次審查意見通知書"除&中美 !!" 流

程’中提到的非最終駁回意見*/01"23145 67879:301$)最終駁回

意見*23145 67879:301$和授權及繳費通知*/0:397 0; <550=4197

41> 277? @A7$外"還 應 包 括 分 案 通 知*B579:301 0C 67?:C39:301

67DA3C7E71:?$)上 訴*<FF745$階 段 相 關 意 見 ,通 知"以 及 授 權

公吿以後的涉及修正權利要求中的錯誤的更正通知**7C:3;394"

:301 0; *0CC79:301$等% 即"只要是涉及對對應申請的實質性內

容的審查,變更而作出的意見和通知"申請人都應當在請求表的

該項內容中列明"以供後續審查員參考%

此外"申請人也要特別注意完整)正 確 地 塡 寫 引 用 文 件 名

稱% 在對應美國申請的審查 歷史中有三種披露 引 用 文 件 的 表

格(+G3?: 0; 67;7C7197? *3:7> HI :J7 BK4E317C,*LMN 表$)+G3?:

0; 67;7C7197? *3:7> HI <FF53941: 41> *01?3>7C7> HI :J7

BK4E317C,*$))M 表$ 和 +’1;0CE4:301 @3?950?AC7 &:4:7E71:,

O’@& 表P% 這三種表 格 中 被 -&!+( 審 查 員 所 接 受 Q 的 所 有 文

件"包括美國專利,申請文件)外國專利,申請文件以及非專利文

獻"都必須在請求表中列明以供審查員參考% 若對應美國申請

已公吿"公吿文本首頁上+67;7C7197 *3:7>,一欄下會列出上述

文件"申請人可根據公吿文本進行塡寫"以提高效率和準確性%

在 !!" 請求的審查中" 申請人需要提交的引用文件僅涉

及具體審查意見或授權理由中引用的非專利文件"所引用的專

利文件不必提交"僅爲參考文件但未構成駁回理由的引用文件

也不必提交% 因此"事實上"需要申請人作爲附件提交的引用文

件是非常有限的% 然而"特別需要注意的是"儘管出於便利申請

人提交請求的目的"上述文件可省略提交"但申請人仍 應 清 楚

地將其列明在請求表中%

對應申請審查意見通知書的副本一般 L 可通過 -&!+( 的

!AH539 !<’6 下載% 需要注意的是"申請人需要提交的審查意見

不應只包括審查意見的正文部分"還應包括正文後所附的所有

附件%

!二"!"# ""$ 帶來的新變化

$! 對應申請的理解更寬泛

按 照 傳 統 !!" 的 處 理 原 則 "(22 申 請 應 當 是 首 次 申 請 "

知識産權制度 &中國專利與商標’ #$$) 年第 N 期!"



!"# 只能利用 !## 的工作結果! 而不能利用第三國的工作結

果!!"# 申請的遞交更不能早於 !## 申請"

然 而!#在 五 局 專 利 審 查 高 速 路$$%& %%’%試 點 項 目 下 向

中國國家知識産權局$"(%!%提出 %%) 請求的流程&$簡稱’(%&

%%* 流程&% 突破了 !+# 必須爲首次申請的原則! 對 !## 和

!"# 的理解完全擺脫了字面束縛! 從而爲原先雙邊 %%* 中禁

止的首次申請來自第三國的情形開了緑燈(即使 (%& 夥伴國申

請不是首 次申請!即在此之前有第三國的對應申請!也不構 成

對 %%* 適用的限制 ,)甚至 "(%! 也可以作爲首次申請受理局!

只要 (%& 夥伴國申請先行得到授權!中國申請就滿足請求加速

審查的要求 -." 這些表明!$%/ %%) 對 !++ 和 !"+ 採取了寬鬆

的解釋!!++ 已經不受*首次+和*申請+的字面限制!!"+ 當然

更不限於是*第二申請局+!二者實際上已經變成了時間順序上

的*先審查局+和*後審查局+,

由於上述兩種情形的解禁!在 (%/ %%) 的框架下!申請人

可以在任意一個國家提交申請後! 以該申請作爲優先權在 (%/

夥伴國提出相應申請!若在兩個以上 (%/ 夥伴國經審查確定具

有可專利性而且保護範圍不同! 申請人可以基於其中任一 (%/

夥伴國的審查結果向 "(%! 提出 %%) 請求! 並且可以預料!這

在今後會成爲一種 常見情形) 申請人也可以在中國 提 交 申 請

後!以該申請作爲優先權在 (%/ 夥伴 國 提 出 相 應 申 請!只 要 某

一個 (%/ 夥伴國經審查確定具有可專利性!申請人就可基於此

向 "(%! 提出加快審查請求!考慮到中外審查速度的落差!這種

情形對那些在海外有專利佈局的 中國申請人具有積 極 的 現 實

意義"

此外!如果在 (%/ 夥伴國經審查確定具有可專 利性!即便

之前曾在 (%/ 之外的第三國獲得授權!也不妨礙利用 (%/ %%)!

當然! 在這種情况下! 申請人還可以利用雙邊 %%) 來加速審

查" 總之!(%/ %%) 的出現! 使得申請人擁有了更多的選擇!從

而可以更加靈活地處理其中國申請的加速審查"

0! 手續更方便

申請人在 (%/ %%) 項目下提出加速審查請求時同樣需要

提交請求表以及相關附件" 與雙邊 %%) 項目相比!請求表的內

容沒有明顯改變!但需要提交的附件有所減少" 如前所述!在雙

邊 %%) 項目下!申請人需要提交四項附件" 而在 (%/ %%) 項目

下!若前兩項附件$對應申請的權利要求副本及譯文)審查意見

通知書的副本及譯文%可通過其他四局的案卷訪問系統$例如!

1"%2! 的 %34567 %8(9%查閲時!除非 "(%! 特別要求!申 請 人

不必提交這兩項附件" 然而!需要注意的是!即使不必提交某些

文件!這些文件的文件名稱仍必須清楚地列明在請求表中"

三!對申請人和專利代理機構的建議

對廣大申請人和專利代理人來説!%%*在我國是一個相對

新鮮的事物!操作中出錯概率較高" 據統計!%%* 請求在 "(%!

一次性獲批的概率曾經一度低於 :.;! 截止 0.-: 年 < 月底!

%%* 平均合格率爲 =.>=/;" 因此!爲幫助 %%’ 請求順利獲得

批准!筆者給出如下建議供參考(

-! 雙邊 %%’ 和 $%/ %%’ 並存時!優先選擇 $%/ %%’!因爲

其適用範圍更大!手續更方便"

0! 提出 %%’ 請求前要把握主動修改時機! 確保權利要求

的充分對應"

:! 細心格外重要" 在 %%’ 的各事項中!除修改權利要求以

達到充分對應要求外!一般不涉及實體問 題!因此必須 注 重 細

節!確保表格中的每一項以及附件傳送都準確無誤"

?! 在國外收到授權通知書後! 不宜急匆匆地 在 中 國 提 出

%%) 請求!最好是獲得授權公佈文本後進行!因爲提交內容少!

可以降低出錯概率!從而提高獲批成功率"

/! 一旦 %%) 請求被駁!要盡速與審查員取得聯繫!準確瞭

解問題出在哪里以及如何改正才能克服!以確保利用第二次機

會獲得成功"

=! 對 %%) 的本質要有一個清醒的認識" 在中國!%%) 只是

一種加快審查機制!並不能保證授權" 通過 %%) 之後!實質審

查部門的審查員會繼續審查是否涉及修改超範圍-得不到説明

書支持-不清楚-缺乏必要技術特徵等問題!有時還可能引用對

比文件質疑新穎性或創造性,

@! 向 "(%! 請求參與 %%) 試點項目!無需繳納任何官方費

用!其依據的是 "(%! 與其他各局之間達成的國際合作協議!在

減輕 "(%! 工作負擔的同時! 也給跨國申請人加快審查提供了

便捷之路, 目前 %%) 試點項目並未納入到’專利法&-’實施細

!’中國專利與商標& "#-? 年第 0 期 知識産權制度 !"



則!及"審查指南!中#因此#如果 !!" 請求最終未被批准$申請

人有且僅有兩次提出 !!" 請求的機會%#尙無行政或司法救濟

途徑#即#不可複議#也不可訴&

四!結語

#$$ 和 %&$ 是 !!’ 中的重要概念#如何理解它們的含義

和關係# 決定了 !!" 的適用範圍有多大& 本文通過比較雙邊

!!" 和 (!) !!"# 發現後者突破了 %** 和 %&* 的文字 意思#

這更有利於實現 !!" 的制度設計初衷& 此外# 本文結合 !!"

審查和代理實踐提出了一些建議#希望可以幫助外國申請人和

中國代理人更有效地利用 !!" 加速中國申請的審查# 更好地

推進全球專利佈局& !

作者!桂林"國家知識産權局初審及流程管理部審查員#段立彥

$等同第一作者%" 國家知識産權局專利複審委員會審查員#宋

獻濤&衛李賢"北京律盟知識産權代理有限公司專利代理人’

! ("#$$%&’%&)是一個日文詞彙"意思是(因事物的內在夾雜沒有

得到充分利用而感到遺憾)*

( 詳見+中美 ))* 流程,"允許的情形包括附録 & 的圖 %-+&,&-&.&

*&&&/&0&1 和附録 && 的圖 %&%.-%..-+-,-2-3!-34" 不允許的情

形包括附録 & 的圖 2-3*

5 #-- 的工作結果對於作爲 #6- 的 6&)# 的審查工 作 僅 作參 考"但

無法決定 6&)# 的審查結果"即 6&)# 不保證一定授權*

7 申請人也可以在提出實質審查請求的同時提出 ))* 請求" 當然此

時中國申請應已被公開*

8 是指廣義的通知書"指實審程序中作出的任何通知書"包括分案通

知書或 ),$ 改譯通知書*

9 參見+中美 ))* 流程,附録 & 的圖 .*

: 有時 ;6 審查員在製作 <77= 表時"可能會由於申請人塡寫有誤"或

者文獻相關性極低等原因刪除 &26 中部分引用文獻"若文獻已經被

;6 審查員刪除則無需羅列*

> 若對應申請尙未公開"此時代理機構需要請申請人提供相關文件"

以遞交 6&)#*

= 參見+&)8 ))* 流程,附録 & 的圖 & 和 /*

<? 參見+&)8 ))* 流程,附録 & 的圖 3---.*
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!-13.1 %667<3 QP!%L -.5 1,3 RC&C !-13.1 -.5 +4-53?-4/ %6!
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