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一、 概要 
近年，中国企业向日本申请专利的数量在增长，其中主要是在中国进行了

PCT申请之后，再进入日本国内申请的情况较多。 
日本专利法与中国专利法有很多类似的地方，但是在实务上，也存在许多细

小区别应当注意。另外，也见过许多因与专利局审查员、审判官（相当于中国的

复审委员会）及如我们这些的日本代理人的沟通不够而失败的事例。 
本文根据最新的判例及修改法内容，就中国企业向日本申请专利时应当了解

的几个要点进行解说。 
 
二、 进入日本国内申请专利时的权利要求的再确认 
（一） 程序权利要求的撰写 
在信息、通信、机械控制及电气领域的发明内容中，很多是包含软件处

理的。在中国专利申请时，权利要求中只能记载“装置”或者“方法”。但是，在
日本专利申请的权利要求中，还可以记载“程序”（专利法第 2条第 3款第 1

项）。 

例如，可以将“具有技术特征 A、B及 C的装置”撰写成“使计算机执行

A步骤、B步骤及 C步骤的程序”。 

近年，以包装形式销售软件的在减少，然而通过网络下载形式销售的在

增加。预先撰写程序权利要求的权利人，可以以侵害专利权为由对竞争企业

向客户发送应用程序的行为提起诉讼。 
（二） 方法限定的产品权利要求 
日本最高法院于 2015年 6月 5日就方法限定的产品权利要求（在产品权

利要求中记载该产品的制造方法的情况）作出了给实务带来巨大影响的判决

【平成 24年（受）第 1204号】、【平成 24年（受）第 2658号】。 
在日本专利实务中，如“通过进行 A、B制造的化合物”由制造方法限

定产品发明的方法限定的产品权利要求的撰写已被认可。 
根据日本最高法院判决所述，即使制造方法不同，只要最终的产品一

样，则认为是属于专利的技术范围。在上述的例子中，即使是“通过进行 A、
D制造的化合物 C”，只要作为产品的最终化合物 C是一样的，则就构成侵
权。 
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日本最高法院一方面如此地扩大权利范围，另一方面对撰写方法限定的

产品权利要求作出如下的解释进行一定的限制。 
在产品发明专利的权利要求书中，一般是写明该产品的构造或特性进行

直接限定，但有时，根据该产品的具体内容、性质等，申请时对该产品的构

造或特性进行分析在技术上是不可能的，或者鉴于发明专利申请在性质上有

迅速性等的要求，进行限定的作业需要巨大的经费支出和时间，要求申请人

进行如此的限定是不切实际的。 
所以，也不应该完全不允许在产品发明专利的权利要求书中记载该产品

的制造方法。在存在以上所述的事由时，即使将技术范围确定为与按该制造

方法制造的产品的构造、特性等相同的产品，也应该不会对第三者的利益造

成不当的损害。 
根据以上所述，应当解释为，在有关产品发明的发明专利的权利要求书

中记载了该产品的制造方法的，仅限于存在申请时以其构造或特性对该产品

进行直接限定是不可能的、或者是不切实际的事由时，该权利要求书的记载

才能说是符合日本专利法第 36条第 6款第 2项规定的“发明是明确的”这一要
求的。 
如上所述，方法限定的产品权利要求的撰写仅限于存在“不可能/不切实际

的事由”的情况，在没有该事由时，因会被认为记载不明确，所以有必要注
意。 
实务上，在从中国进入日本国内申请专利时，如果包含方法限定的产品

权利要求，可以将其删除，或者是另外撰写对应的制造方法权利要求。 
 
三、 能够进行修改的时期及范围 
（一） 能够进行修改的时期 

在中国，主动修改是限于在提出实质审查请求时及在收到申请已进入实

质审查阶段的通知书起 3个月内，但是在日本没有如此的限制，在这一点上
存在区别。 

在日本，在收到拒绝理由通知（相当于中国的审查意见通知书）之前的

任何时期都可以进行主动修改。因此，在中国先进行审查并能够获得专利的

情况下，在日本也可以通过进行主动修改，实现早期权利化。 
另外，在收到拒绝理由通知后，限于在审查员指定的期限内（3个月）

能够进行修改。 
（二） 能够进行修改的范围 
主动修改时及第一次拒绝理由通知时，可以进行大范围的修改。但是，

之后即在最后一次拒绝理由通知时、审判（复审/无效）请求时，修改仅认可
限定性的缩小修改，在这一点上应当注意。 



 3 / 6 
 

1、 主动修改时及第一次拒绝理由通知时 
在主动修改时及第一次拒绝理由通知时，在对申请书最初添附的说明书

及附图中记载的范围内的修改被认可（日本专利法第 17条第 3款）。即只要
不追加新的记载事项，对权利要求可以自由地进行修改。 
例如，权利要求是“具有 A、B、C的装置”，将该权利要求扩大修改为“具

有 A、B的装置”也被认可。当然，如果说明书中还记载了 D技术特征，那么
将该权利要求缩小修改为“具有 A、B、C、D的装置”也被认可。 

2、 最后一次拒绝理由时及审判请求时 
最后一次拒绝理由时及审判请求时，由于审查已在进行，因此仅认可限

定性的缩小修改。即，只能对权利要求中记载的技术特征进行缩小修改。 
例如，权利要求“具有 A、B、C的装置”，可以将技术特征 B缩小为其下

位概念的 b，即修改为“具有 A、b、C的装置”。 
但是，即使说明书中记载了 D的技术特征，“具有 A、B、C、D的装置”

的缩小修改也不被认可。同样地，扩大权利要求保护的范围的修改“具有 A、
B的装置”也不被认可。在这种情况下，有必要进行分案申请。 

 
（三） 授权后的修改 
在中国，当被请求了无效宣告时，可以对权利要求进行删除等的修改。 
对上述情况，在日本可以主动地对权利要求进行补正（修改）。另外，即

使被第三人请求了无效审判，也可以进行补正。可以进行补正的范围基本上

与上述的最后一次拒绝理由通知时的情况一样。 
在日本的专利实务中，这些补正程序极为重要。在以侵害专利权为由行

使权利时，被告大多以不具备创造性为理由请求无效审判。此时，在确保权

利要求具有创造性的同时，有必要进行补正使被疑侵权产品归属于技术范

围。 
 
四、 使用当地的专利代理人、及与审查员、审判官的沟通 

审查基本上是以书面进行的，不过除认可会晤审查以外，还认可通过电

话、传真的审查。 
（一） 会晤审查 
如果是重要的案件，推荐进行会晤审查。在中国，直接与审查员见面进

行会晤审查是困难的，但是在日本基本上可以进行限于一次的会晤审查。 
在会晤审查时，可以向审查员进行技术说明，也可以向审查员提示多个

修改方案。通过与审查员的讨论，能够取得有效的专利。尤其是进行了口头

议论，具有不易产生禁止反悔问题的好处。 
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不过，在至答复期限为止的日数还剩很少的情况下，不受理会晤审查的

情况较多。因此，优选在期限至少还剩一个半月前申请会晤审查。 
（二） 通过电话、传真进行审查 
如果拒绝理由不是创造性，而是记载不完整的情况，可以通过电话、传

真有效地进行审查。特别是来自中国的申请，因语言问题引起的权利要求的

记载不明确的情况较多。在这种情况下，可以与审查员取得联络、用传真给

审查员传送修改方案。 
审查员根据传送来的修改内容，联络代理人告知记载不完整是否已被消

除。记载不完整还没有被消除时，有时能从审查员那里得到修改的暗示。这

样做，可以减少拒绝理由的次数，也能减少费用。 

另外，与会晤审查一样，在接近答复期限时由于会被拒绝，有必要提前

对应。 

（三） 来自审判员的联络 
提出审判请求（相当于中国的复审请求）之后，有可能会接到来自审判

员的电话联络。在这种情况下，审判员大多是抱着再进行一点修改就可以授

予专利权的态度，这对申请人来说是一种机会。 
由于审判员给予了代理人修改的暗示，申请人对该修改是否可以接受进

行讨论。如果修改能够接受，向审判员用传真传送修改方案。如果申请人与

审判员之间就修改内容达成一致，日后审判员发出拒绝理由通知。此时，只

需进行与传真内容相同的修改，就能被授予专利权的决定。 
根据审判员所述，近年的倾向是审判员相比于驳回更热衷于授权，常常

向申请人提出各种各样的建议。 
如此与审查员、审判员取得良好地沟通，能够更早更好地获得专利权，

所以推荐积极地应用这种方式。 
 

五、 分案申请的注意点 
实务上，重要案件的情况下大多进行分案申请。在中国，限于母案申请

是在中国知识产权局未审结的情况下可以进行分案申请，母案申请在知识产

权局已审结的，即使子案申请是在知识产权局未审结的也不能进行分案申

请。 

对于上述情况，在日本限于是在日本专利局未审结的母案申请、子案申

请的任何一个就可以进行分案申请。例如，即使母案申请已经被授予专利

权，只要子案申请是在日本专利局未审结的，无论母案申请是在何种状态都

可以进行分案申请。 

另外，在被授予了专利权的情况下，自授予专利权决定日起 30日内可以

进行分案申请，这一点应当注意。 
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例外的一点应当注意，审判请求后被授予专利权的，不能进行分案申

请。当然，审判请求后，在被通知拒绝理由的情况下，可以进行分案申请。

但在没有被通知拒绝理由就被授予专利权的，不能进行分案申请。 

因此，如果考虑分案申请，则有必要在审判请求时、即自授予专利权决

定日起 3个月内进行分案申请。这一点是日本特有的制度，应当注意。 

 
六、 实用新型的陷阱 

在中国，实用新型专利是非常有效的，很多申请采用实用新型。对于实

用新型，日本的实用新型制度在权利行使上会产生问题，日本企业几乎都不

采用。笔者也不推荐。以下说明理由： 
实用新型，在不进行实质审查，保护对象仅限于产品的形状、结构、或

者组合方面（方法、化合物、软件不是保护对象）情况下，是与中国一样

的，但在向对方寄送律师函时或向法院提起专利侵权诉讼时，其被规定有义

务提出实用新型技术评价书，这一点上存在区别。 
（一） 实用新型技术评价书 
实用新型法第 29条第 2款如下规定： 
“实用新型权利人或者专用实施权利人，只有出示该授权实用新型的实用

新型技术评价书进行警告之后，才能对自己的实用新型权或者专用实施权的

侵权人行使其权利。” 
由于无审查就被授予专权利，因此权利人有义务在确认了实用新型专利

的有效性后，再寄送律师函、或者提起诉讼。 
实用新型技术评价书是向日本专利局申请的。实用新型技术评价书无论

是谁都可以申请。因此，被判断为有侵权可能性的第三人也能申请。 
请求以后，一般在 2~3个月内被通知审查结果。实用新型技术评价书与

一般的审查意见通知书（拒绝理由通知）一样，记载引用文献、是否有新颖

性、是否有创造性。 
对于实用新型技术评价书中的内容不能提出不服。 

（二） 权利无效时的损害赔偿 
即使得到肯定内容的评价书，也有必要充分注意，自己再进一步地进行

专利调查等。民事诉讼后，实用新型专利因无效宣告请求被宣告无效时，实

用新型权利人承担因诉讼给被告造成损害的赔偿责任（实用新型法第 29条第
3款）。 

尽管预先取得有效的实用新型专利评价书，而且自己也进行了专利调

查，在没有过失的情况，没有承担损害赔偿的责任。但是，由于存在如上所

述的风险，在日本实用新型几乎不被采用。 
（三） 专利申请的变更 
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与中国不一样的是实用新型专利申请可以更变为发明专利申请。而且，

只要在实用新型申请后 3年以内，就可以变更为发明专利申请。另外，如果

是由第三人请求实用新型技术评价书的，即使是被申请无效宣告请求的，限

于在一定期限内也可以变更为发明专利申请。 

另外，如果实用新型权利人自己请求实用新型技术评价书的，则已不能

变更为发明专利申请。 

如上所述，由于实用新型专利在行使权利时存在许多制约，因此在希望

放心地行使权利时、或在希望取得更长的保护期限（发明专利是 20年，实用

新型专利是 10年）时等，可以在中途变更为发明专利申请。在这种情况下，

需要接受发明专利申请的实质审查。 

 
七、 最后 

如以上所述，在申请、审查、授权、权利行使的各个阶段，日本与中国

之间存在不同的制度。但是，如果正确地理解这些区别，通过日本代理人与

审查员、审判员取得良好的沟通，就能够高效率地取得有效的专利权。 

本文若能为进入日本的中国企业提供一点帮助，笔者将感到非常荣幸。 

 

以上 

 


