
一、問題的提出

中國《專利法》第 29 條規定：

“申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請

之日起十二個月内，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申

請之日起六個月内，又在中國就相同主題提出專利申請的，依

照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依

照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。

申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請

之日起十二個月内，又向國務院專利行政部門就相同主題提出

專利申請的，可以享有優先權。”

上述條款中第一款涉及外國優先權，第二款涉及本國優先

權。同一法條下，同爲優先權，二者看似同根同源，實爲大相

徑庭。

第一、惠利之差

外國優先權與本國優先權的相同之處在於均可享受在先

申請的申請日，但是，二者在所獲惠利上存在的根本差别是：專

利的地域性及先申請制决定了在一個國家提交申請内容之日

即確立了其應當享有的申請日，並由此决定了該申請相對於現

有技術的法律地位。因此，對於外國優先權，在中國實際申請

在後而享有在其他國家在先申請的申請日，是一個跨越地域性

限制而享有的實質性優惠。

與之不同的是，本國優先權所依據的在先申請，原本就是

申請人於在先申請日向中國專利局提交的申請内容，申請人對

該内容享受在先申請的申請日不過是在滿足本國先申請制的

原則下對既有事實的承襲，並未享有跨越地域性先申請制的

優惠。

换言之，如果在先申請與在後申請完全相同，對於外國優

先權仍然具有重要的優惠，即視其在外國的先申請日爲在中國

的申請日；而對於本國優先權則並無“優先”之實，因爲在先申

請原本就具有在中國的先申請日。因此，在此情形下,外國優先

權所獲主要優惠對於本國優先權並無實質意義,二者所共同獲

得的好處是,在後申請獲得完善、整合在先申請内容或更改在先

申請類型的機會。這並非建立外國優先權制度所尋求的主要

利益。特别是，考慮到整合方案享受優先權的規則以及 12 個

月期限通常不足於判斷轉换申請類型的利弊等因素，本國優先

權與外國優先權所獲利益不可同日而語。

第二、代價之别

本國優先權與外國優先權的另一重要差别在於對在先申

請的處置方式不同。享有外國優先權對其在先申請毫無影

響。但對於本國優先權，我國專利法實施細則規定：“申請人要

求本國優先權的，其在先申請自後一申請提出之日起即視爲撤

回”。因此，無論在後申請最終能否享受在先申請的優先權，無

論前後申請在權利要求上是否相同，申請人必須付出的一個代

價是——喪失實際在先提交的申請。

判斷優先權是否成立，不僅涉及到技術方案的分析比較，

還涉及到一些法定條件的理解。因此，對於申請人而言，能够

確定的是，在先申請將被視爲撤回；不能確定的是，在後申請最

終能否享受優先權。由此，在先申請被視爲撤回後，在審查階

段、甚至在無效宣告請求審查中被判定不能享受本國優先權要

求，已不僅是理論上想象的風險，實踐中已然出現。

綜上，與外國優先權相比，我國的本國優先權可謂獲益不

足，代價不小。將此代價歸於申請人應付的學費恐怕有失公

允。畢竟，優先權判斷並不是簡單的手續問題。在某些情形

下，即便有經驗的業内人員也未必能够做到胸有成竹。此類誤

判導致在先申請化爲烏有，顯然不合乎法律中的比例原則。

筆者認爲，上述問題的癥結在於，我國是先驗地、仿照外國

優先權制度而設計的本國優先權制度。在既無本國優先權實

審視本國優先權規則
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務基礎，外國優先權案件也爲數有限的歷史時期，對於本國優

先權與外國優先權本質上的差異及規則設計的取舍難以做到

洞察秋毫。這是歷史的局限，却不是無法突破的局限。

觀察各國有關本國優先權的規定及其歷史起源，發現有兩

種頗具有代表性的類型。一是後《巴黎公約》（全稱爲《保護工

業産權巴黎公約》）時代的産物，其本國優先權制度源於對外國

優先權的比照，其中以德國爲典型代表；二是前《巴黎公約》時

代的産物，其本國優先權制度無論在名稱、觀念與規則上都與

外國優先權無關。二者因規則産生的背景不同而導致規則形

態不同，寬嚴程度不同。不過，諸如德國等仿照外國優先權的

一些國家，對本國優先權中在先申請的資格要求也寬於外國優

先權相應要求，對在先申請視爲撤回也有法理性彌補。鑒此，

本文擬重點比較德國與美國有關本國優先權的規定及其起源，

並就完善我國本國優先權規則提出幾點建議。

二、德國與美國本國優先權規則比較

（一）起點之差

德國與美國有關本國優先權的規定産生背景不同，産生的

原因也不盡相同。

德國專利法引入本國優先權規定始於 1981 年 1 月 1 日。

其源於共同體專利公約中的相關規定。如 Georg Benkard 在

《專利法與實用新型法》一書中所述：“在共同體專利公約實施

前，一項在德國提交的專利申請只能通過在國外第一次申請獲

得優先權（所謂外國優先權），而不能根據在德國較早提交的申

請獲得優先權類的權利。如果申請人在允許的優先權期限（指

外國優先權期限，筆者註）内對其已經提交申請的發明進一步

改進，並希望將該改進與在德國提交的原申請合併，則僅當其

在國外提交了首次申請時方有可能。這種狀况，如 Begrdg 在

《關於共同體專利》一書中所言，是一種不能令人滿意的感

覺”。1

與之不同的是，《美國專利法》第 120 條不是源於與外國優

先權比照而産生的感覺，而是來源於《巴黎公約》前即已存在的

本國行政與司法實踐。如 Chisum 在《專利法詮釋》中所述：

“專利法第 120 條作爲法律首次出現在 1952 年版的專利法

中。1952 年以前，繼續申請是專利局實踐與法院判例的産物，

120 條只是將這一實踐作爲申請人的程序權利收入法典”，“在

120 條頒佈前，最高法院已經指出，一個繼續申請與其所基於

的申請都應當被認爲是構成一個連續申請的相同事務的一部

分。見 Godfrey v. Eames, 68 U.S. 317, 325⁃26 (1864)”。 2

“‘繼續’與‘分案’申請相同之處在於，二者都是在一項在

先申請的公開基礎上的繼續申請。它們的差異在於權利要求

不同。‘繼續’申請要求保護的是與在先申請相同的發明，儘管

在權利要求範圍上有些差異。而‘分案’申請是從一個公開了

多於一個獨立發明的公開中分割出的申請，因此分案申請可以

公開並要求一個或多個發明，但不是全部。”3

“PTO 已經注意到‘繼續’‘分案’‘部分繼續’只是爲管理之

便採用了不同的表述。其底綫是，無論採用什麽術語描述一個

連續的申請，申請都有權就相同的内容享受在先申請日的惠

利。”4

（二）制度之别

1、德國專利法有關規定

基於比照外國優先權，德國有關本國優先權的規定在形態

上類似於外國優先權。其具體規定見於《德國專利法》第 40

條 5如下：

“1. 在一項在先提交給專利局的專利或實用新型申請的申

請日後 12 個月内，如果提交一份相同的發明的專利申請，可以

享受優先權，除非所述的在先提交的申請已經要求過本國優先

權或外國優先權。

2. 一份申請可以享受多個在先提交專利局的專利申請或

實用新型申請的優先權。

3. 申請中要求享受優先權的特徵必須是在先申請的整個

文件中已被清楚公開的特徵。

4. 優先權請求必須在後一申請提出後兩個月内提出，只有

給出在先申請的申請號，優先權聲明才視爲有效。

5. 如果在先申請尚處於審查階段，則根據第 4 款提出優先

權聲明後，在先申請將被視爲撤回。但是，如果在先申請爲實

用新型，則不適用該規定。

6. 如果有人請求查閲在後申請的案卷(第 31 條)，而在後

申請已經要求享受一份在先的專利或實用新型申請的優先權
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日，專利局應當將在先的專利或實用新型申請文件的副本附加

到在後申請的案卷中。”

據此，在德國享受本國優先權的條件主要包括：

第一、期限要件，即在先申請後 12 個月内提交在後申請

以及在後申請後 2 個月内提交優先權請求。

第二、在先申請資格要件，即在先申請不得享受過本國優

先權或外國優先權。

第三、在先申請内容要件，即要求享受優先權的特徵必須

是在先申請的整個文件中已被清楚公開的特徵。

第四、在先申請處置要件，即提出優先權聲明後，在先申請

將被視爲撤回。但在先申請爲實用新型的除外。

2、美國有關規定

基於不同的歷史背景，《美國專利法》第 120 條 6中並無“本

國優先權”的稱謂，與之相對應的是“在美國較早申請日的利

益”，具體内容如下：

“120 條在美國較早申請日的利益

如果一件發明專利申請中的發明已經在向美國提交的在

先申請中按照本法第 112 條第 1 款或者第 363 條規定的方式

進行了披露，且該發明專利申請是由在先申請中的一個或者多

個發明人提交的，如果該申請是在在先申請或者在有權享受在

先申請日利益的申請被授予專利或放棄以前，或者申請程序終

結以前所提出，並且該申請中含有或者經修改而含有對在先申

請的明確標明，則就上述發明而言，該申請視爲是在前一申請

日提交。任何申請，除非含有明確標明在先申請的修改在該申

請的未决期間在局長規定的時間内提交，就無權根據本條享有

在先申請的申請日的好處。局長可以認爲，没有在該期間内提

交這樣的修改的，就意味着放棄本條規定的任何利益。局長可

以指定程序，包括繳納滯納金，以接受非故意而延遲提交的本

條所規定的修改。”

據此，享受在先申請日所需要滿足的實質條件有四：

一是在先申請披露了相同内容；

二是有相同的發明人；

三是在先申請未决；

四是需要標明在先申請。

（三）異同比較

比較兩國有關本國優先權的規定，相同之處主要體現在：

一是在後申請享受在先申請的申請日，二是在先申請内容須已

披露在後申請要求享有優先權的内容。差異之處則主要體現

於三點：一是德國對在先申請有期限要求（12 個月），而美國無

此要求；二是德國對在先申請的資格要求是未享受過本國優先

權或外國優先權，而美國則僅要求尚未結案；三是對在先申請

處置方式不同，德國要求在先申請視爲撤回，而美國無此要求。

概括而言，上述異同的特點是，同爲享受在先申請相同内

容的申請日，德國視其爲類似外國優先權的一種權利，而美國

則視其爲不過是前一申請的某種繼續。

不過，儘管德國的本國優先權制度仿照外國優先權制度，

但在兩個關鍵問題上仍然兼顧了本國優先權的一些特點。

第一、對於在先申請没有“首次申請”要求。這與第 41 條

中對外國優先權要求“該優先權的條件及内容與《保護工業産

權巴黎公約》關於優先權的規定相符”有所不同。後者要求在

先申請須爲“首次申請”。

第二、儘管《專利法》第 40 條中明確在先申請視爲撤回的

規定，但是，在此後的司法判例中進一步闡述了視爲撤回的理

由與條件。

“此外，聯邦最高法院還有針對性地明確，該規定的實質目

的不是爲了避免可能發生的重複授權，而是爲了避免專利局對

基本相同的申請進行多頭審查”7，“該規定導致减少專利局審查

負荷並避免申請人重複繳費。與此同時，對申請人没有帶來任

何利益損失，因爲通過在先申請得到的法律地位已經可以完全

地被引入在後申請中”。8

特别值得提及的一段論述是：“不存在這樣的動機，由於申

請人未能尋得在先申請的優先權而對其克以損失在先申請的

懲罰”。9這段論述體現了法律的理性，即以最大的謹慎减少對

一項合法權利的損害。

在上述司法判例中，具有决定性意義的觀點是：在先申請

視爲撤回不是爲了避免重複授權而是爲了减少重複審查。這

使得規則的掌握具有足够寬泛的彈性空間。如同單一性與創

造性雖然同爲法律規定，但對行政相對人的影響却具有實質性

差别。前者僅涉及行政資源的有效利用，而對行政相對人中任

何一方都没有直接影響，而後者掌握尺度寬窄則或影響申請人
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合法利益或影響公衆合法利益。因此，相對於創造性，單一性

的掌握可以更爲寬鬆。

三、概覽其他國家有關

本國優先權的規定

與美國有關本國優先權規定相近的是英國專利法的有關

規定。

《英國專利法》第 15 條第 1 款第（9）項規定 10：

“（9）若一項申請處於提交申請與授權之間，並滿足下列

條件：

（a）上述申請的申請人或其權利繼受人按照法律規定對包

含在上述申請中的任何部分提交新的申請，並且

（b）符合本款第（1）項規定（關於申請文件形式要求）且不

違反第 76 條規定（關於修改不得超出原申請範圍的規定），

則上述申請的申請日被作爲所述新申請的申請日。”

與德國專利法相關規定類似的還有諸如日本與韓國。

日本專利法對本國優先權與外國優先權都規定了請求期

限爲一年；其次，享受本國優先權的前提是撤回在先申請（包括

發明專利申請與實用新型申請）。此外，分案申請或已决申請

不能作爲享受優先權的基礎（即不能作爲享受優先權的在先申

請）。

關於在先申請的資格，日本專利法在本國優先權與外國優

先權規定中的相應表述有所不同。涉及本國優先權的法 41 條

採用的是“在先申請”（“先の出願”）的表述，而涉及外國優先權

的法 43 條則採用了“首次申請”（“最初の出願”）的表述。因

此，日本專利法雖然規定了優先權請求期限，但作爲起算日的

起點，本國優先權與外國優先權最大的差異是不要求“首次申

請”。

韓國專利法有關規定與日本十分相近。“本國優先權”與

“外國優先權”分别作爲“以專利申請等爲基礎的優先權要求”

（韓國專利法第 55 條）和“根據條約主張優先權”（韓國專利法

第 54 條）。在上述兩法條中，前者僅要求“在先申請”，而後者

則有“第一次申請”的要求。

四、完善我國本國優先權規則的建議

我國增加本國優先權規則始於 1992 年。“增加的原因主要

有如下三點：

第一、外國申請人在我國提交專利申請可以按照本條第一

款的規定要求其在其他國家首次提出的專利申請的優先權，因

而享受優先權給予的一些優惠待遇；然而我國申請人在我國再

次就相同主題提出的申請專利却不能要求其首次申請的優先

權，因而不能享受類似待遇，相比之下顯然處於不利地位。

第二、1992 年修改《專利法》時，我國加入 PCT 一事已經

列入議事日程，一旦我國成爲該條約的成員國，申請人在向我

國提出首次申請，隨後又就相同主題提出國際申請的，可以要

求其在我國首次申請的優先權。如果該國際申請指定了中國，

並隨後進入中國國家階段，按照 PCT 的規定，該申請人可以用

它來替代其在中國的原始申請。這種情况相當於申請人已經

享受了本國首次申請的優先權。既然如此，如果不增加本條第

二款的規定，就會在能否享受本國優先權的問題上産生因申請

途徑不同而結論有所不同的不合理現象。

第三、本國優先權制度在世界上許多國家的專利法中都有

規定。”11

顯然，類似於德國專利法引入本國優先權，我國的本國優

先權制度設計也屬於比照外國優先權在理論預設基礎上的産

物。因此，其在一些規則或對規則的理解上參照外國優先權有

餘，實務考慮不足。彼時，我國專利法實施僅僅 7 年，因而難免

具有一定的局限性。

目前，我國專利申請量已居世界前列，鼓勵創新的發展要

求，案例積累的實務基礎，已經具備重新審視本國優先權規則

的條件。是否需要在適當法律規範層級上進一步完善我國本

國優先權規則，值得業界思考。對此有三點建議。

第一、放寬在先申請的資格要求

關於《專利法》第 29 條第 2 款中的“在中國第一次提出專

利申請”的要求，如何理解？其是否隱含另一附加條件，即該申

請也是世界範圍内的首次申請？對此，尚存在理解上的分歧。

筆者認爲，從立法的歷史解釋觀看，持肯定觀點不無道理，

這也是目前主流觀點所向。但是，從實務角度出發，筆者更傾

視 角 《中國專利與商標》2021年第1期52



向於持否定觀點。

首先，就權利義務平衡而論，本國優先權所獲利益原本就

是因其在先申請應得之利。因而另附限制條件未免過於嚴

苛。另一方面，如果僅要求在先申請爲在中國的首次申請也並

不會使申請人不當得利。

人們常常討論這樣一種情形：某申請人就同一發明在國外

提交第一次申請，在中國提交第二次申請，此後在中國又提交

了第三次申請。假如第一次申請已經超過請求外國優先權期

限但却恰好公開在第二次申請與第三次申請之間，那麽，如果

允許第三次申請基於第二次申請獲得優先權，則第一次申請的

公開不會影響第三次申請的專利性。即第三次申請因此得到

了利益，變相延長了法定的優先權期限。12

問題在於，所獲利益是否不當？所謂延長又是相對什麽而

言？對此，只需對上述情形變换一個條件或可找到答案，即，將

第一次申請的申請人改爲他人。顯然，在此情形下，第三次申

請便毫無疑義地可以享受第二次申請的優先權，第一次申請也

毫無疑義地不會影響第三次申請的專利性。兩種情形，優先日

相同，對申請人和公衆利益的影響也無變化，所謂不當之感其

實僅僅緣於在外國的第一次申請是在後申請的申請人。

事實上，如果獨立於外國優先權規則的束縛，對本國優先

權無須考慮本國之外的申請，不當之感即可消弭。而鎖定該束

縛的思維，根源於仿照外國優先權規則的歷史淵源。

需要特别指出的是，“仿照公約”與“遵守公約”具有本質差

别。仿照公約是借鑒公約的經驗，有選擇地採用可用之策解决

自身問題，而遵守公約則是所有簽約國無可選擇地必須承擔的

義務。

外國優先權的依據是《巴黎公約》。作爲公約，每一個條款

都是平衡各國利益的協商之果。就外國優先權規則而言，利益

天平的一端是跨越地域獲得的外國在先申請日利益，而另一端

則是將此惠利限於適度範圍。由此産生了 12 個月優先權期

限；由此産生了優先權期限的起算點——世界範圍内的首次申

請。因此，在所有簽約國專利法中，對於外國優先權都毫無例

外地明確了上述要求。

但是，《巴黎公約》並未涉及本國優先權。因而各個國家在

涉及本國優先權的問題上並不受《巴黎公約》的限制。如前所

述，無論是在《巴黎公約》前即已形成相關司法實踐的國家，還

是在《巴黎公約》後仿照外國優先權設計本國優先權的國家，各

自的規則不盡相同。寬者對在先申請既無“首次申請”、“未享

受過優先權”之限，也無期限要求；嚴者雖有期限要求及“未享

受過優先權”之限，但大多没有在世界範圍内首次申請的要求。

儘管本國優先權從性質上更類同繼續申請，但兼顧法律的

穩定性和延續性，對目前本國優先權規則的修改不必大動干

戈。最小的立法成本或許是：在適當的法律規範層級上對“在

中國第一次申請”統一認識。即，將“在中國第一次申請”的要

求獨立於在世界範圍内首次申請的要求。

第二、嚴限在先申請視爲撤回的條件

對於在先申請的處理，需要在觀念上有别於重複授權問題

的處理。

一項權利的滅失，如果僅僅基於未經審查的“可能性”，對

於權利人而言未免粗暴。因此，應當在確保不會傷及無辜的前

提下謹慎處理。如同法律不能僅僅因爲孿生姐妹易於冒名頂

替便剥奪其從事法律行爲的權利，可能導致重複授權也不應作

爲在先申請視爲撤回的正當理由。相反，借鑒德國司法實踐的

經驗，將其定位於解决重複審查問題，則可採用更加靈活且避

免傷及申請人合法權利的措施。例如通過優化審查管理，尊重

申請人選擇等方式，壓减視爲撤回的情形。總之，寧可放行，不

宜誤傷。放行後二者即便出現權利衝突尚有可以解决的程序，

而一旦誤傷在先申請則再無彌補的可能。

第三、鑒於我國 PCT 申請日漸增多，對於 PCT 申請與本

國優先權相互交叉的情形，應當進一步研究，以厘清其間的相

互關係，使本國優先權制度發揮預期的效果。在這方面，德國

等國家已有一些成熟的經驗及規則，例如，對於國際申請指定

多國並包括德國的情形以及指定國僅爲德國的情形是否均按

照外國優先權或本國優先權處理，抑或採取區别對待的方式處

理？國際申請進入國家階段的時間間隔可長達 30 個月之久，

因而在後申請提交時在先申請可能尚未進入中國，此時是否可

以提出優先權請求？對這些問題，不妨在研究其他國家經驗的

基礎上有選擇地加以借鑒，做到未雨綢繆。

上述觀點，僅供討論。■
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中國在USPTO提交的商標

申請量大幅增加

2020 年 6 月以來，中國申請人在美國提交的商標申

請量不斷增加，平均每月增長 40%。僅在 9 月 23 至 29

日這一期間，中國申請人就向美國專利商標局（USPTO）

提交了 10475 件美國商標申請，而美國品牌所有者提交

的申請量爲 9296 件。

在美國，中國品牌所有者經營的主要産品爲家用/厨

房用品、服裝、玩具和遊戲、小電器以及電子産品和配件。

儘管中國申請人近期也成爲歐盟知識産權局（EUI⁃

PO）的主要申請人（超越來自德國和美國的申請人），但

他們在註册方面並没有佔主導地位。美國是中國品牌的

最大和最重要的目標市場，中國申請人在美國取得的增

長也會推動其在世界其他主要商標局的註册，尤其是歐

洲和英國。

(來源：中國保護知識産權網)
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