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摘  要 

專利審查高速公路(簡稱 PPH)，係各國專利局間，藉由簽訂雙方合作計畫，

互相利用檢索與審查結果，達到減少重複性工作，進而降低審案負擔、減少積案，

並提高專利品質的合作方式。目前美國專利商標局正積極推動與各國專利局的

PPH合作，由於目前我國並未與其他國家專利局有任何正式的 PPH合作，藉此

次會議瞭解美國和他國執行 PPH的相關工作，以及評估日後我國和美國是否有

審查工作之合作可能性。 
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第一章、目 的 

專利審查高速公路(簡稱 PPH)，係各國專利局間，藉由簽訂雙方合作計畫，

互相利用檢索與審查結果，達到減少重複性工作，進而降低審案負擔、減少積案，

並提高專利品質的合作方式。目前美國專利商標局正積極推動與各國專利局的

PPH合作，包括：澳洲、奧地利、加拿大、丹麥、芬蘭、德國、匈牙利、日本、

韓國、俄羅斯、新加坡、西班牙、英國等國專利局以及歐洲專利局。 

我國自 98年起推動「經濟部智慧財產局發明專利加速審查作業方案(AEP)」，

實施迄今外界申請人反應良好，並且本局也在今年APEC IPEG會議上報告說明，

引發包括日本和美國等許多國家與會代表的迴響，鑑於目前各專利局審查負擔均

十分龐大，各國已經有共識應朝向各國審查工作分享的目標，減少各局必須負擔

的工作。 

由於目前我國並未與其他國家專利局有任何正式的 PPH合作，藉由此次赴

美國專利商標局瞭解，該局與其他國家專利局間的專利審查高速公路(PPH)合作

現況，以及該 PPH加速審查申請所涉及的專利合作議題，各專利局包括審查人

員會面對該合作所須進行的改變和配合事項。另外也藉此能蒐集各國審查合作現

況包括雙邊和多邊情況，作為我國和他國進行審查合作之模式參考及評估。另亦

能藉由拜會美國專利商標局官員與審查官，加強雙方未來合作關係。 
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第二章、過程 

此次參與的國家共有十八個國家/組織，包括奧地利、巴西、加拿大、丹麥、

歐洲專利局、冰島、德國、匈牙利、以色列、日本、墨西哥、中國、俄羅斯、韓

國、西班牙、瑞典及 WIPO 代表及我國，其中僅有巴西、以色列、中國及我國

尚未有簽訂 PPH協議，惟目前美國正在與以色列及中國洽談 PPH協議。此次議

程討論內容如下： 

 

日期 行程 

10/30-31 台北-美國 

11/1 赴美國專利商標局瞭解美國專利 PPH制度以及美國專利審

查制度，並瞭解 PPH包括利用巴黎公約之優先權申請案，

PCT檢索報告以及歐洲專利局檢索報告接受及運用情況。 

 美國專利 PPH制度簡介 

 Paris-PPH，利用巴黎公約之優先權申請案 

 PCT-PPH，利用 PCT工作成果 

 美國專利審查制度簡介 

11/2 於美國專利商標局就實際美國專利申請案件的審查流程，包

括前案資訊呈報(IDS)，審查意見函(OA)以及審查時程管

控，內部檢索工具等進行瞭解。 

 “充分相對應請求項”的定義和判斷標準 

 PPH程序相關要求 

 前案資訊呈報(IDS) 
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 審查意見函(OA) 

 英文翻譯證明 

 時程管控 

 電子申請(EFS Web) 

11/3 於美國專利商標局瞭解申請人如何向該局提出 PPH，包括

申請書以及實務上遇到的相關問題和目前的解決方法，並且

瞭解目前除了雙邊的審查工作合作外，國際上目前的多邊審

查合作進行的現況。 

 PPH請求相關程序確認 

 目前 PPH的相關統計 

 多邊 PPH 

11/4 於美國專利商標局瞭解美國專利制度中主要專利要件判

斷，包括新穎性，進步性和產業上利用性，以及說明書揭露

和申請專利範圍之要求。 

 美國專利要件 

 美國專利法§101適格標的 

 美國專利法§112書面揭露/可據以實施 

11/5 於美國專利商標局實際瞭解該國審查人員撰寫審查意見以

及檢索報告的形式以及主要記載內容為何。 

 申請專利範圍解讀 

 美國專利法§102新穎性 

 美國專利法§103進步性 

11/6-7 美國-台北 
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第三章、專利審查高速公路(PPH) 

美國目前已經和 14個國家簽訂雙邊 PPH協定(Paris-PPH)，且在 2010年 1

月起，在WIPO的促成下，EPO、JPO與 USPTO(6月時 KIPO亦加入)更進一

步擴大採用 PCT國際階段的工作成果，作為提起 PPH申請的一種方式，稱之為

「PCT-PPH」。 

為鼓勵申請人提起 PPH 申請，自 2010 年 5 月 25 日起，美國已免除提起

PPH加速審查之申請費用。 

壹、 巴黎公約 PPH(Paris-PPH) 

此種 Paris-PPH(或稱 Regular-PPH)即為最早由日本提出的 PPH，一般所稱

的 PPH即為此種，其是指當一專利申請案在第一申請局(Office of First Filing, 簡

稱 OFF)經過實質審查通過獲准專利後，專利權人可以藉由提交 OFF的核准專利

範圍、審查意見與引證文獻，並同時配合將申請專利範圍修正為和 OFF 核准專
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利範圍相同或近似的範圍，而在第二申請局(Office of Second Filing, 簡稱 OSF)

加速審查。使得第二申請局可利用第一申請局的檢索與審查結果，避免重複工作

並加速第二專利局的審查效能。 

(一) Paris-PPH的特色 

Paris-PPH的特色如下： 

1. Paris-PPH制度重視「第一專利局(OFF)」和「第二專利局(OSF)」

的正確關係和時間順序，以 USPTO為 OSF時，要確認申請人所

提出的核准係來自於「第一專利局(OFF)」，且第一專利局核准至

少一項請求項。 

2. 適格向「第二專利局(OSF)」即 USPTO 提出之 PPH 申請案皆必

須尚未進行實審(若是 USPTO 僅曾發過請求分割通知，且實際上

尚未實體審查，仍可為 PPH適格申請案)。  

3. 在 USPTO提出的請求項必須和「第一專利局(OFF)」核准的請求

項”充分相互對應”，其判斷並未要求申請專利範圍的逐字均相同，

但是範圍(scope)必須相同或是近似，惟實務上能接受的差異，多

半來自翻譯的差異或是請求項形式上的差異，若是審查人員認為範

圍不相同會給申請人一次申復說明機會。 

4. 在 USPTO提出的「第一專利局(OFF)」核准的請求項必須以英文

翻譯，且聲明該翻譯無誤。 

5. 必須提出「第一專利局(OFF)」的所有 OA，若是非屬英文，還必

須全部翻譯成英文且聲明英文翻譯是正確的。 

6. 必須提出 IDS，除非該 IDS已經在美國申請案中提出了。 

7. 必須提交「第一專利局(OFF)」之 OA中所提到的所有文件，但是

美國公告或是公開專利則無須提供。 

8. 適格美國專利申請案，包括主張巴黎公約的國家申請案，或是 PCT
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的美國國家階段申請案，以及 Bypass申請案，並且上述案件均不

可以為臨時申請案(provisional)、植物專利申請(plant)設計專利申

請(design)、再發證案(reissue)、再審查案(reexamination)以及受

到秘密保持令(secrecy order)的申請案。 

(二) 正確的第一專利局(OFF)與第二專利局(OSF)關係 

所謂正確的 OFF與 OSF關係，係指符合以下條件之一關係： 

1. US申請案或PCT的US國家階段申請案，具有對第一申請局(OFF)

主張的一個或多個巴黎公約優先權： 
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2. US申請案或 PCT的 US國家階段申請案，具有對一未主張優先權

的 PCT申請案，主張巴黎公約優先權： 

 

 

3. PCT的 US國家階段申請案(PCT申請案從國際階段進入 US的國

家階段)，該 PCT 的 US 國家階段申請案和 OFF 的申請案具有關

連： 
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4. 作為美國專利法第120條的Bypass申請案(依照美國專利法第120

條之規定要求享有 PCT 母案之申請日利益的申請案即為“Bypass 

申請案”)，若其主張一 PCT申請案的利益，該 PCT申請案具有對

第一專利局(OFF)主張的優先權： 

 

(三) 請求項必須充分對應 

第一申請局(OFF)對申請專利範圍進行實質審查，且至少有一個請求項

獲准，在 US 申請案中的請求項必須"充分對應(sufficiently correspond)"於

第一專利局(OFF)獲准的請求項，若僅是第一申請局對請求項作出之正面評

價的檢索報告，並無法提起 Paris-PPH申請。 

當申請人在向 USPTO提出 Paris-PPH申請時，必須同時對申請專利範

圍提起補充修正，使請求項充分對應於 OFF獲准的請求項，如果 OFF並未

發出任何 OA 就獲准，則申請人必須提起並無任何請求項在 OFF被核駁的

聲明。 
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貳、 專利合作條約 PPH(PCT-PPH)   

不同於 Paris-PPH，PCT-PPH所利用的是 PCT國際階段的工作成果，

包括：國際檢索機構的書面意見(WO/ISA)、國際預審機構的書面意見

(WO/IPEA)與國際初步審查報告(IPER)，作為提起 PPH 申請的一種方式。

如果一申請案，對一 PCT案主張優先權或主張 PCT案的利益，則該申請案

可以利用該 PCT 案的 WO/ISA、WO/IPEA或 IPER，提起 PCT-PPH 的加

速審查。特別注意的是，在 PCT-PPH，完全不需要考慮第一專利局與第二

專利局的順序關係。 

(一) PCT-PPH的特色 

PCT-PPH的特色如下： 

1. PCT-PPH所運用的為 PCT國際階段的工作成果，包括國際檢索機

構的書面意見(WO/ISA)、國際預審機構的書面意見(WO/IPEA)與

國際初步審查報告(IPER)。 

2. 其與 Paris-PPH最大差異為，無須理會「第一專利局(OFF)」和「第

二專利局(OSF)」的正確關係和時間順序，使程序認定容易許多。 

3. 適格的 PCT-PPH 美國專利申請案，包括美國國家申請案，或是

PCT 的美國國家階段申請案，並且上述案件均不可以為臨時申請

案(provisional)、植物專利申請(plant)設計專利申請(design)、再發

證案 (reissue)、再審查案 (reexamination)以及受到秘密保持令

(secrecy order)的申請案。 

4. 所提出該案的 PCT 國際階段的工作成果，至少有一請求項接受到

PCT國際階段工作成果的正面評價。 

5. 製作 PCT 國際階段工作成果的 ISA或 IPEA必須有和 USPTO簽

訂 PCT-PPH協定。 
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6. 主張進行 PCT-PPH之 USPTO申請案必須尚未進行實審，且請求

項必須和PCT國際階段的工作成果給予正面評價的的請求項”充分

相互對應”，但較 Paris-PPH放寬的是，PCT-PPH允許申請人將說

明書已揭露的技術特徵增加為附屬項，依附於給予正面評價的請求

項之下。 

7. 相同地，有關 IDS、OA影本及翻譯、請求項翻譯等文件亦須提供。 

(二) 不必考慮的第一專利局(OFF)與第二專利局(OSF)關係 

PCT-PPH不須要考慮「第一專利局(OFF)」和「第二專利局(OSF)」的正確

關係和時間順序，因此以下舉例者，均為可能的 PCT-PPH申請態樣： 

1. US申請案是 PCT的 US國家階段申請案； 

 

2. US申請案是 PCT的 US國家階段申請案，該 PCT申請案主張其

他國家申請案的優先權； 
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3. US申請案是 PCT的 US國家階段申請案，該 PCT申請案主張一

相關連 PCT申請案的優先權； 

 

4. US申請案是 US國家申請案，而被一相關連的 PCT申請案主張優

先權； 
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5. US申請案是另一 PCT的 US國家階段申請案，該另一 PCT申請

案主張一相關連 PCT申請案的優先權； 

 

6. US 申請案是一國家申請案，主張一相關連的 PCT 申請案的國際/

國內優先權； 
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7. US 申請案是符合前述態樣之 US 申請案的連續申請案

(Continuation、divisional或 CIP) 

 

 

(三) 請求項必須充分對應 

主張進行 PCT-PPH 之 USPTO 申請案之請求項必須和 PCT 國際階段

的工作成果給予正面評價的的請求項"充分對應(sufficiently correspond)"，

但較 Paris-PPH放寬的是，PCT-PPH允許申請人將說明書已揭露的技術特

徵增加為附屬項，依附於給予正面評價的請求項之下。 

當申請人在向 USPTO提出 PCT-PPH申請時，必須同時對申請專利範

圍提起補充修正，使請求項充分對應於正面評價的的請求項；亦即，在

USPTO提出的申請專利範圍，除了因為翻譯或請求項格式所作的相應調整，
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必須和 PCT申請案最新的工作成果所指出具有專利要件且無第 VIII欄意見

的申請專利範圍相同或更窄，更窄的申請專利範圍必須以附屬項方式撰寫。

若 PCT工作成果(WO/ISA、WO/IPEA或 IPER)的第 VIII欄有意見，不論是

否根據第 VIII欄意見已經作出相對應的修正，申請人必須提出該請求項為何

已不存在第 VIII欄的核駁理由的聲明。 
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參、 申請文件 

程序要求 Paris-PPH PCT-PPH 

申請書 PTO/SB/20OFF 

PTO/SB/20/PCT-PPH 

PTO/SB/20/PCT(USPTO為

ISA或 IPEA) 

申請費 無 無 

實質審查 必須尚未開始 必須尚未開始 

申請專利範圍 

OFF申請案具有至少一個被

OFF認為是可准/有可專利性

的請求項 

WO/ISA、WO/IPEA或 IPER

指至少有一個 PCT申請案的

請求項具有專利要件。如果在

WO/ISA、WO/IPEA或 IPER

的第 VIII欄有意見，不論是否

根據第VIII欄意見已經作出相

對應的修正，申請人必須說明

為何請求項已經不存在第 VIII

欄的核駁理由 

充分對應 

充分對應係指，在 USPTO提

出的申請專利範圍，除了因為

翻譯或請求項格式所作的相應

調整，必須和 OFF核准的申請

專利範圍相同 

充分對應係指，在 USPTO提

出的申請專利範圍，除了因為

翻譯或請求項格式所作的相

應調整，必須和 PCT申請案

最新的工作成果所指出具有

專利要件且無第VIII欄意見的

申請專利範圍相同或更窄，更

窄的申請專利範圍必須以附

屬項方式撰寫 
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申請專利範圍的

提交 

核准/具有可專利性之申請專利

範圍影本 1份 

若非英文，其英文翻譯本 1份 

聲明該請求項的英文翻譯為正

確的聲明書 1份 

若OFF的審查意見並未明確指

出可准的請求項，申請人必須

再提出一聲明書或聲明，主張

OFF的審查意見並未對請求項

作出核駁，因此請求項被認為

是在 OFF可獲准的 

核准/具有可專利性請求項影

本 1份 

若前述請求項非英文，其英文

翻譯本 1份 

聲明該請求項的英文翻譯為

正確的聲明書 1份 

請求項對應表 

必須提交，且須為英文 

請求項對應表必須指出 US申

請案的所有請求項均對應到

OFF申請案之可准/具有可專

利性的請求項 

必須提交，且須為英文 

請求項對應表必須指出US申

請案的所有請求項均對應到

PCT申請案的最新的工作成

果所指出的具有專利要件的

請求項 

審查意見通知

(OA) 

OFF於審查過程中所核發之所

有審查意見通知書及檢索報

告；若非英文，及其英文簡要

說明 

WO/ISA、WO/IPEA或

IPER；若非英文，及其英文

簡要說明 

IDS 需要 需要 

相關先前技術影

本 

需要，除非為美國公開或公告

案 

需要，除非為美國公開或公告

案 

EFS WEB送件 需要 需要 
 

 

 

 



 20 

肆、 PPH統計數據 

(一) Paris-PPH的申請 

USPTO截至 2010年 9月 30日，共接受到 3676件 Paris-PPH的申請，其

中 164 件 PPH 申請因不符合程序規定而不予受理。其中案件高度集中在 TC 

2600(通訊)，最少的在 TC 1600(生技及有機化學)。Paris-PPH的首次 OA等待

期，從PPH受理日起算，平均為185.6天。Paris-PPH申請案的逕准率為25.11%，

最終核准率為 90.67%，非 PPH案件的最終核准率為 44%。 
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(二) PCT-PPH的申請 

USPTO截至 2010年 9月 30日，共接受到 429件 PCT-PPH的申請，其中

11件PPH申請因不符合程序規定而不予受理。由於從 2010年 1月才開始實施，

案件累積數目較少，目前並無集中在特定領域的現象。PCT-PPH的首次 OA等

待期，從 PCT-PPH受理日起算，平均為 84.2天。PCT-PPH申請案的逕准率為

21.43%，最終核准率為 96.77%。 
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整體而言，PPH 申請案平均每個案件准駁所發出的 OA 次數為 1.8 次，非

PPH案件平均 OA次數為 2.4次；此外，PPH申請案的請求項數，平均較原申

請案的請求項數減少 20%。 
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伍、 美國目前 PPH制度與我國 AEP制度之差異比較 

我國的 AEP 可以允許申請人藉由主張「任何一個專利局」已經核准權利範

圍，在我國提出 AEP並進行加速審查，而美國 Paris-PPH僅允許申請人主張「第

一專利局(OFF)」已經核准的權利範圍來進行加速審查。 

美國專利局局長希望擴大使用 PPH 的申請案量，惟相較於我國 AEP，

Paris-PPH對於專利申請人有許多限制條件造成利用率的不高，其限制包括： 

1. 嚴格限制了「第一專利局(OFF)」與「第二專利局(OSF)」的時間

順序關係，申請人必須僅能主張在「第一專利局(OFF)」核准的權

利範圍，進行加速審查。然而目前執行的實務上發現，由於各主要

專利局相當程度的積案問題，造成「第一專利局(OFF)」經常實際

上並非是第一個完成申請案實質審查的專利局，也因此造成適格案

件不如預期多，且由於此限制也造成專利局在進行程序要件判斷時

較為複雜。 

2. Paris-PPH 可利用的係為「第一專利局(OFF)」的核准專利的申請

權利範圍，並無法利用「第一專利局(OFF)」尚未審定的檢索報告

或審查意見通知就提起 PPH，此對於特定專利局(例如歐洲專利局)，

由於該局很快在 18個月左右就發出檢索報告與初步意見，但是需

要花上三至四年才完成審定，若是申請人選擇如歐洲專利局作為

「第一專利局(OFF)」，因為審結時間會拖很久，所以其實申請人

並很難能享受 PPH申請的好處。 

3. 由於 PPH要求在 USPTO提出的請求項必須和「第一專利局(OFF)」

核准的請求項"充分相互對應"，鑑於各國專利局在實質上專利法規

定有所差異，例如生技醫藥領域的 Swiss-type或 German-type的

用途請求項，由於 USPTO 可以允許醫療方法發明，並不採用

Swiss-type或 German-type的用途請求項，若是以 Swiss-type或
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German-type用途請求項會被審查認為請求項不明確，但是當申請

人基於其他國家核准的此二種請求項，向 USPTO提起 PPH申請

時，申請人鑑於配合美國實務若直接修改成醫療方法請求項，可能

會被 USPTO認為申請專利範圍並沒有充分對應，僅在特定情況如

醫療方法請求項的限定步驟條件，均已經出現在核准之 Swiss-type

或 German-type用途請求項中，才可能被認為仍然"充分相互對應

"。此部分在會議中討論發現 USPTO 顯然採取較 EPO 或 JPO 僵

化的認定。 

4. 對於提起 PPH 申請之補充修正規定，USPTO 作嚴格的限制，除

了因為翻譯或請求項格式所作的相應調整，申請人必須將美國申請

案的申請專利範圍補充修正為和「第一專利局(OFF)」核准的申請

專利範圍相同，自此申請專利範圍就「鎖住(locked)」，之後申請人

若收到 USPTO的核駁意見，只允許將附屬項的技術特徵向上併入

獨立項中，不允許申請人將已揭示在原說明書的技術特徵但未記載

於申請專利範圍的技術特徵，在答辯時增加到申請專利範圍。但是

有鑑於申請人 /代理人的反彈， USPTO 在 PCT-PPH 和

JPO-USPTO的 Paris-PPH，做了些放寬規定，開放允許申請人在

提起 PPH的補充修正時，已揭示於原說明書的技術特徵雖未記載

於請求項，以增加附屬項的方式增加到申請專利範圍，但自此申請

專利範圍也會「鎖住(locked)」，之後申請人若收到 USPTO的審查

核駁意見，只允許將附屬項的技術特徵向上併入獨立項中，作為一

種折衷方案的試行。此會議中 JPO 和 KIPO 代表說明他們國家，

對於 PPH的補充修正並未有如同 USPTO如此嚴格的限制。 
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第四章、心得及建議 

美國專利局局長David Kappos希望在2010年PPH申請案件總數達到4000

件，在 2011年目標是可以達到 8000件，因此非常積極推動各項推動 PPH相關

的外展活動，依照 USPTO統計雖然 2010年的 4000件目標至 10月已經達成，

但 2011年的 8000件目標則面臨極大挑戰，因此 USPTO非常需要其他國家專

利局的協助來擴大 PPH使用者。 

1. 為達成美國專利局局長設定的 2011 年目標，USPTO 會積極向外推動

PPH 的合作，且與美方會談時其亦口頭表示我國是該局希望合作的對

象，但是由於目前我國專利法 49條對於申請人主動提出修正有時點的

限制，因此在專利法修正案尚未通過施行前，申請人要主動提出充分相

對應的申請專利範圍會受到法律的限制，這部分美方於會談時說明，此

為雙方 PPH合作的法規障礙，美方亦詳細詢問我國目前專利法修法進

度。 

2. 基於美國專利局可能會提出與我國洽談 PPH合作，以下針對若是兩局
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進行 PPH合作之 SWOT分析： 

內部優勢 

 藉此提升本局專利實質合作的能

力。 

 藉此可提升審查人員對於美國專

利制度的基本瞭解。 

 PPH制度由於必須符合申請專利

範圍”充分相對應”的條件，因此審

查人員對於此類案件審查所需花

費的時間應該相較目前 AEP降

低。 

 

 藉此可能可加強與美國專利審查

實質面的相互學習和交流。 

 

 
 

內部劣勢 

 必須增加 PPH制度專利行政系統

之控管程式。 

 我國審查人員意見會被申請人翻

譯拿去主張美國 PPH案，因此審

查意見程度將被 USPTO實質評

估。 

 對於特定領域(如液晶面板)，勢必

會增加更多等待加速審查案件，使

非加速審查案件審查延宕情況可

能嚴重化。 

 必須對於進入 PPH制度後允許申

請人修正的標準，相較於 USPTO

進行我國政策決定和實質效益評

估。 
 

外部機會 

 可為我國和專利大局 USPTO進

行專利實質合作的一大進展。 

 USPTO已與多個國家進行過

PPH合作簽定，因此若是與本局

簽訂，該國相同豐富經驗可使合作

協議達成迅速。 

 對於申請人而言，多一項加速審查

的選擇性。 

 對於代理人而言，多一項加速審查

的措施可以對申請人宣導使用，也

協助我國代理人能有較多的管道

外部威脅 

 我國目前專利審查積案嚴重且結

案速度平均晚於 USPTO，若進行

PPH合作，特定已經積案嚴重的

審查科別，勢必會造成更大壓力。 

 我國目前已經有 AEP制度，且

AEP制度比起PPH制度來的有彈

性且可受理案件較廣，因此兩制度

若同時運行，且均沒有需要繳交額

外申請費用，評估申請人選擇

PPH來進行加速審查案件數將不

多。 
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瞭解美國的 PPH制度，進而利用。 

 因此可能進入複邊 PPH合作經驗

分享。 
 

 我國為第一申請局時，會有來自外

界需加速審查之壓力。 

 

 
 

3. 為 PPH合作在本局清理積案計畫漸漸均上軌道後，整體上和美國進行

PPH 合作是本局國際化很好的機會，惟如何能夠運用上述分析預先培

養本局優勢、補強劣勢，以掌握外部環境的機會並降低威脅，提供以下

幾點為協議 PPH合作規劃列入考量之建議： 

i. 可藉由規畫PPH，將AEP和PPH作產品措施區別性，例如，因為

PPH要求申請專利範圍”充分相對應”較為嚴格，因此AEP若是保留

目前僅為”相同發明”之受理原則，可對外說明因為此種案件審查負

擔較大，AEP可藉此評估考慮收費。 

ii. 另外，由於我國並未參與PCT，因此美國與我國談PPH雙邊合作，

應該會著重Paris-PPH，但是對於PCT國際階段的工作成果，我國

可以藉此評估其利用度，例如加入AEP可受理的事由二範圍，亦可

對於目前已有些代理人反應本局是否也能參考PCT國際階段的工

作成果進行加速審查的意見藉此機會進行採納回應，由於事由二目

前請求案件數較少，惟其實際上因為要求申請人提出說明為何在我

國應該獲准專利的理由，因此實際上此類事由二對於審查人員實質

幫助可能較大，應該鼓勵此類加速審查案件申請。 

iii. 由於PPH要求申請專利範圍必須”充分相對應”，依據我國目前專利

法的第49條對於申請人主動修正的時點限制，的確具有執行PPH

上的障礙，惟轉化劣勢為優勢，此亦可成為我國正式執行PPH的緩

衝，即在專利法修正案尚未通過施行前，本局還有時間做內部程序

或是專利行政系統等規劃因應，因此建議可以大膽接受建立台美
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PPH國際合作協議，在雙邊合作關係下，申請人可先以我國核准案

到USPTO進行PPH申請，協助USPTO增加PPH申請件數，至於申

請人以美國核准案到TIPO進行PPH申請的生效日期，可待我國專

利法修正案通過施行後生效，如此可共創雙贏的局面。另有關上述

建議，亦即簽訂雙邊但是僅是先行單向執行，美國與韓國已有先例，

KIPO目前和美國已經簽訂PCT-PPH協定，但是因為KIPO的加速審

查規定係訂定於韓國專利法施行細則，由於細則修正程序尚未完成

而無法受理，因此KIPO與USPTO間的PCT-PPH，目前僅是USPTO

單向接受KIPO的PCT工作成果。 

iv. 由於PPH制度是申請人主動啟動向特定專利局提出，因此有關於專

利審查意見等語言翻譯問題，均係由申請人自行翻譯，再向特定專

利局提出，因此執行PPH合作之專利局無須擔心語言翻譯問題；但

是就再增加一項加速審查PPH措施，本局專利行政流程和資訊系統

勢必要另有執行和管控系統，此部分必須要提早進行設計規劃，才

不至於額外增加審查人員太多負擔。 
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第五章、附錄 

(一) Paris-PPH與 PCT-PPH申請條件要求比較表 
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(二) USPTO之工作分享計畫 
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(三) USPTO之加速審查計畫 
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