
近年!隨着中國國力的不斷強大!中國向國外申請專利的

數量日益增長!向日本申請專利的數量也越來越多" 但是!由於

中日兩國的專利制度存在很大的區別!中國申請人或其代理人

在申請專利的過程中! 如不能很好地理解 中日專利 制 度 的 區

別! 可能會使中國的發明不能在日本得到合理而適當的保護"

在此!筆者基於中日兩國專利制度的不同 規定!總結了中國 申

請人在向日本進行專利申請時所需要注意的事項"

中國通稱爲專利的發明專利#實用新型專利以及外觀設計

專利!在日本分別被稱爲特許#實用新案以及意匠" 本文主要是

基於中國的發明專利申請與日本的特許申請的一些不同點!介

紹中國申請人在日本進行發明專利申請時的注意事項"

!"日本對專利申請文件的語言及提交期限的要求

$!%通過 "#$ 申請進入日本國家階段向日本申請專利

通過 "#$ 申請進入日本時! 必須自優先權日起 %& 個月

內辦理進入日本國家階段的手續" 在 "’$ 申請進入中國時!自

優先權日起 (& 個月至 () 個月期間內只要繳納寬限費!仍然可

以辦理進入中國國家階段的手續!但是在日本沒有這種寬限制

度!一旦超過 (& 個月則無法補救" 這是中國申請人的 "’$ 申

請進入日本國家階段時需要注意的事項"

雖 然 進 入 日 本 國 家 階 段 的 手 續 必 須 在 自 優 先 權 日 起 (&

個月以內辦理!但是依據&日本特許法’第 !*+ 條之 + 的規定!

日本具有中國所沒有的(譯文提交特例期間)的制度!即允許申

請人以先不提交日文譯文的形式來辦理 進入日本國家 階 段 的

手續" 也就是説!在優先權日起 (, 個月內在辦理進入日本國家

階段的手續時!並不需要提交日文譯文!只 要在辦理進入日 本

國家階段之日起 - 個月以內補交日文譯文即可" 在利用該(譯

文提交特例期間)制度時!不存在任何特許廳的官方費用!一般

代理機構也都不會另外收取附加費用" 這對申請人不帶來任何

的費用負擔"

此外!在日本 .,/. 年專利法修改中!還增加了如果因爲正

當理由不能在進入日本國家階段之日起 . 個月以內 及 時 提 交

日文譯文!也可以在前述期限後的 ! 年內提交日文譯文" 也就

是説!日文翻譯文本的提交期限!在有正當理由之時!最長有可

能推遲至自優先權日起 ++ 個月以內"

$.%通過主張巴黎公約優先權向日本申請專利

基於巴黎公約的規定! 只有在中國進行國 內申請後的 !.

個月以內向日本特許廳提出專利申請!才能享受巴黎公約所規

定的優先權" 依據&日本特許法’第 (0 條之 . 的規定!在日本除

可以使用日文申請文件進行專利申請之外!還可以利用外國語

書面申請制度!即通過提交英文申請文件來進行專利申請"

中國申請人在向日本申請專利時! 如果在 1. 個月的優先

權期限內未能很好地完成日文申請文件的翻譯!可以先用已有

的英文申請文件提交專利申請!然後!申請人在優先權日起 !+

個月以內提交該英文申請文件的日文譯文即可完成該申請" 在

利用這種外國語書面申請制度時!除以英文文件提交的新申請

提交官方費用$.2+ 萬日元%比以日文文件提交的新申請提交官

方費用$!23 萬日元%多出 &24 萬 日 元 之 外!一 般 的 代 理 機 構 都

不會另外收取其他代理費用" 這對申請人並不會帶來太多的費

用負擔"

此外!同上所述!在日本 .&1. 年專利法修改中!還 增加了

因正當理由不能及時提交日文譯文時! 可以在規定期限後的 1

年以內提交的規定" 也就是説!在有正當理由之時!日文譯文的

!"#$%&’()*+,
-./01

!基於中日專利制度的異同
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提交期限!最長有可能到自優先權日起的 !" 個月以內"

在此需要注意的是!日本的外國語書面申請制度中的外國

語只指定英文且只能用於發明專利的申請!其他語言和其他類

型的專利申請不能適用" 在提交了日文譯文之後!如果發現有

日文翻譯錯誤!在專利 申請階段規定可以修改的期間內!還 能

夠基於申請日提交的英文申請文件請求改正日文翻譯錯誤" 這

對一些擅長英文但對日文缺乏自信的申請人比較有利"

!"中日兩國在專利申請費用以及專利年費規定上的差異

在中國申請專利保護時!主要費用包括#!可能因權利要

求數目等不同而變化的申請費! 即在權利要求爲 #$ 項以上或

説明書爲 %$ 頁以上時需要繳納申請附加費$ "固定的實質審

查費$#固定的專利年費"

但是!在日本申請專利保護時!基於%日本特 許法&第 #$&

條的規定!日本專利費用與中國不同!其包括#!與申請時權利

要求數目等無關的固定的申請費$"與實際被審查的權利要求

的項數相對應的實質審查費!如果在修改中增加了權利要求的

項數!還應該相應追 加實質審查費$#與實際被授權的權利 要

求的項數相對應的專利年費"

因而!在向日本進行專利申請時!申請費用主要是與實際

被審查的權利要求的項數相對應!專利年費與實際被授權的權

利要求的項數相對應" 另外!與中國的相關規定不同!日本專利

法允許多項從屬權利要求引用多項從屬權利要求的記載!也可

以合理利用該方法來適當減少權利要求的數目"

#"中日兩國在實審請求程序中的不同規定

’#(期限

依據%日本特許法&第 ’( 條之 !)% 的規定!日本和中國一

樣都是必須從申請日起 % 年以內提交實質審查請求" 在中國!

當主張優先權時!必須從優先權日起 % 年以內提交實質審查請

求" 但是在日本!無論是否主張優先權!都是從實際的申請日

起算 % 年以內提交實質審查請求"

’!(請求人

在中國只有申請人可以提交實質審查請求!而在日本任何

人都可以提交實質審查請求" 另外!日本沒有如中國知識産權

專利局啓動審查的職權審查這樣的類似規定"

’%(進入實質審查階段通知書

在中國正式進入實質審查階段時!會收到中國知識産權局

發出的進入實質審查階段通知書!但是在日本正式進入實質審

查階段時!沒有發出進入實質審查階段通知書的制度" 申請人

只有在收到審查意見通知書時! 才能知曉 已經 開 始 了 實 質 審

查"

’’(可以主動修改的期限

中日專利制度中!可以對專利文件進行主動修改的期限有

着很大的不同" 在中國!對發明專利只有在提交實審請求時以

及收到進入實質審查階段通知書 % 個月以 內才可以進行主 動

修改" 此後!僅能針對審查通知書指出的缺陷進行被動修改" 但

是依據%日本特許法&第 #& 條之 ! 的規定!在日本 進行專利申

請或進入日本國家階段後!在收到最初的審查意見通知書或直

接收到授權決定之前的任何時候都可以進行主動修改" 而且!

在收到最初的審查意見通知的答覆期限內!只要符合單一性規

定以及不超範圍!也可以進行如增加權利要求等比較自由的修

改" 後文將詳細介紹有關日本和中國在不同時期中可修改內容

的具體規定"

$"日本有關新穎性寬限期的寬鬆規定

在中國有關新穎性寬限期的規定非常嚴格" 但是在日本!

特別是 !$#! 年的專利法修改之後!依據%日本特許法&第 %$ 條

的規定!在申請日 前 ! 個月以內!只要是具有專利申請權利的

人自己所進行的公開行爲!均可被視爲不影響新穎性的公開行

爲"

也就是説!具有專利申請權利的人即使是進行了將該發明

向公衆公開的行爲!如在刋物上發表或者銷售與該發明有關的

産品等!均可被視爲不影響該發明專利申請的新穎性" 但是!如

果他人獨立地作出了同樣的發明!並搶先提出了專利申請或公

開了同樣的發明! 該發明專利申請則有可能不能獲得專利權"

需要注意的是!前述公開行爲不包括在日本或其他國家進行專

利申請行爲中所導致的在專利公報中的公開"

%"中日兩國的審查意見通知書的差異

與中國專利局發出的第一次)第二次審查意見通知書的形

式不同!日本的審查意見通知書分爲兩種不同性質的通知書!分

別稱爲*最初的拒絶理由通知書+和*最後的拒絶理由通知書+"

最初的拒絶理由通知書原則上 是 指 第 一 次 對 申 請 的 缺 陷
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提出審查意見的通知書!最後的拒絶理由通知書原則上是指針

對最初的拒絶理由 通知所做的修改進一步指出缺陷的 審 查 意

見通知書"

如果專利申請不符合授權的要求#一般先發出最初拒絶理

由通知書" 在申請人針對最初的拒絶理由通知書作出的應答中

修改了申請文件$並由此帶來了其他的拒 絶理由時$日本 特 許

廳將發出最後的拒絶理由通知書% 如果仍然不符合授權要求$

則會發出駁回決定通知書"

但並不是所有申請都會發出最後的拒絶理由通知書$也不

是在發出最初的拒絶理 由通知書後就不會再發出最 初 的 拒 絶

理由通知書" 很多申請是在發出最初的拒絶理由通知書後就直

接駁回$也有一些申請是在發出最初的拒絶理由通知書後再次

發出最初的拒絶理由通知書"

爲了幫助理解$以下對日本發出審查意見通知的情形做一

些具體的説明示例"

! 在最初的拒絶理由通知書後發出最後的拒絶理由通知

書的情形&

"在最初的拒絶理由通知書後再次發出最初的拒絶理由

通知書的情形&

#在最初的拒絶理由通知書後直接駁回的情形&

!"日本對專利申請文件被動修改的限制規定

在中國$不論是第幾次審查意見通知書$都接受相同的修

改限制$即必須符合’專利法(第 !! 條的不超範圍以及)專利法

實施細則(第 "# 條的針對通知書指出的缺陷進行修改的規定"

但是在日本$針對最初或 最後的拒絶理由通知書$修改 限 制 的

規定有着很大的差異"

針對最初的拒絶理由通知書所做的修 改$依 據*日 本 特 許

法(第 #$ 條之 % 第 ! 款和第 & 款的規定$要求該修改不能超範

圍並符合單一性的規定$符合此修改要求的修改可以被接受+

針對最後的拒絶理由通知書所做的修 改$依 據*日 本 特 許

法(第 #$ 條之 % 第 !’( 款的規定$要求該修改除不能超範圍和

符合單一性規定外$還必須符合特定修改方式以及獨立授權條

件的要求" 只有符合所有修改要求$才可以被接受" 在此$對前

述的特定修改方式以及獨立授權條件這 兩項要求 進 行 詳 細 説

明"

!特定修改方式

依據*日本特許法(第 #$ 條之 % 第 " 款的規定$針對 最後

的拒絶理由通知書$只能進行以下形式的修改&

一,刪除權利要求!

二,進一步限定權利要求的保護範圍!

三,基於外文原文修改日文譯文錯誤!

四,對通知書指出的不明確記載進行使其明確化的修改"

其中$ 第二項的進一步限定 權 利 要 求 保 護 範 圍 的 規 定 是

指$對同一技術特徵進行進 一步的限定$而不能增加新 的 技 術

特徵" 這是中國的修改規定中所沒有的要求" 例如$都是對權利

要求的進一步限定$ 當 ) 是 * 的下位概念,+ 是新的技術特徵

時$權利要求-!"#"$.可以修改爲-!"#"%.$但不允許修改爲

-!"#"$"&.%

"獨立授權條件

依據*日本特許法(第 #$ 條之 % 第 ( 款的規定$修改 後的

權利要求必須符合獨立授權條件才可以被接受% 獨立授權條件

在中國的修改限制規定中沒有相對應的要求$對中國申請人和

代理人來説不容易理解%

例如$如前所述的修改後的-!"#"%.$雖然符合修改 方式

的要求$但如果修改後的權利要求仍 然不能符合新穎性,創 造

性等授權要求$則 該次修改仍然不能被接受$被審查的權 利 要

求仍然爲原有的權利要求%

這裡需要注意的是$在中國的實務中$如果修改符合*專利

申請人

特許廳

, 申請發明 修改爲 ,/

,!,0的修改超範圍時

最初的拒絶理由通知書 最後的拒絶理由通知書

1不具備創造性2 1超範圍2

申請人

特許廳

, 申請發明 修改爲 ,/
,!,/的修改符合規定$但是$
發現還有公開不充分的缺陷

最初的拒絶理由通知書 最初的拒絶理由通知書

1不具備創造性2 1公開不充分2

申請人

特許廳

, 申請發明 修改爲 ,/
,!,/的修改符合規定$

但仍然不具備創造性

最初的拒絶理由通知書 直接驳回

1不具備創造性2 1不发出最后的拒絶理由通知書2
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法!第 !! 條以及"專利法實施細則!第 "# 條的規定#即使修改

後的權利要求不具備新穎性$創造性#該修改也可以被接受#但

審查員將會 發出指出修改後的權利要求仍然不符合 授 權 要 求

的審查意見通知書或駁回決定% 但是在日本#針對最後的拒絶

理由通知書#審查員不會再次發出修改後的權利要求仍然不符

合授權要求的通知書#而是不接 受該修改#並在原來申請 文 件

的基礎上駁回該申請%

!"在日本進行分案申請時的注意事項

&#’分案申請的提交時限

在日本可以分案的時機相對中國較少#中國在原申請授權

或駁回的決定被確定之前均可以提出分案申請#即使在複審期

間及行政訴訟期間#只要原申請授權或駁回的決定還沒有最後

生效#都有機會提交分案申請% 但是在日本#依據"日本特許法!

第 $$ 條的規定#只有以下時機可以提出分案 申請(一$申請階

段中可以修改的期間)二$授 權通知書送達之日起 !% 日以內)

三$第一次駁回通知書送達之日起 ! 個月&在外者爲 $ 個月’以

內% 如果錯過上述期間#可能會失去提交分案申請的機會%

&&’分案申請的內容

在日本提交分案申請時#常需要提交分案陳述書% 日本對

分案申請的內容也有所限制#依據"日本專利審查指南!第 ’ 部

第 # 章第 # 節的規定#!對在申請階段中可修改期限內提交的

分案申請#必須符合以下要求(第一$不允許對原申請分案前的

全部內容提交 分案申請#第二$分案申請必須在原申請申 請 日

所提交的申請文件的記載範圍之內% "對在授權通知書的送

達 之 日 起 !% 日 以 內 或 第 一 次 駁 回 通 知 書 送 達 之 日 起 ! 個 月

&在外者 $ 個月’以內提交的分案申請#除以上 兩个規定外#還

必須進一步符合以下規定(第三$分案申請必須在原申請 分 案

前的申 請文件所記載的範圍之內#即#對於在申請 階段中從 申

請文件中已經刪除的內容#不能再用於分案申請%

&!’分案申請中的特殊情况

!拒絶理由通知書的發出(在分案申請的審查中#在原申

請中已經向申請人通知過的缺陷將被視爲已經通知過申請人#

也就是説# 即使是對分案申請第一次發出拒絶理由通知書#也

有可能直接發出最後的拒絶理由通知書% 考慮到修改限制的規

定#在提交分案申請時#應該仔細撰寫分案申請的權利要求#一

旦被發出最後的拒絶理由通知書#修改的餘地將很小%

"對分案申請的進一步分案(在中國只能針對原申請提交

分案申請# 除非是被審查員發出有單一性缺陷的審查意見#均

不能對分案申請再次提交分案% 但是在日本沒有這樣的限制#

也就是説可以針對分案申請再次提交分案申請%

#"中日兩國複審程序的差異

日本的拒絶查定不服審判制度 是 一 種 與 中 國 的 複 審 制 度

相對應的制度% 但兩者在實際運用上有着一些不同%

&#’前置審查

在中國對所有的複審請求都 會 進 行 前 置 審 查# 但 是 在 日

本#依據"日本特許法!第 #(& 條的 規定#只有在進行了實質性

修改時#才可以進行前置審查% 沒有修改申請文件的複審請求#

將不會進行前置審查#而是直接接受合議組的審理%

&&’複審通知書

在中國#即使複審委員會合議組判斷該申請仍存在與駁回

時完全相同的缺陷#在作 出最終維持駁回的決定之前#合 議 組

應當 至少發出一次複審通知書% 但是在日本#依 據"日 本 特 許

法!第 #") 條的規定#由於拒絶查定不服審判是審查的延續#在

沒有新的審查意見需要通知申請人時#複審合議組可以不發出

任何通知書#直接作出維持駁回的複審決定%

也就是説#在日本請求進行不服審判 時#如 果 沒 有 合 理 地

對權利要求進行修改#有可 能在提出不服審判申請後#直 接 收

到維持駁回的審判決定%

&!’授權的複審決定

中國的複審# 只有維持駁回決定和撤銷駁回決定兩種#但

是在日本#依據"日本特許法!第 #($ 條的規定#複審委員會合

議組可以在撤銷駁回決定的同時#直接予以授權%

在本文的寫作過程中# 在日本的專利申請實務等方面#得

到了平木國際特許事務所石川龍治專利代理人$江島孝毅專利

代理人的指導和建議#在此表示深切的謝意% !

作者!日本安斯泰來製藥公司知識産權部

!"中國專利與商標! !"#$ 年第 $ 期 代理札記 !"


