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優先權之讓與與張鋒案 

作者：達穎專利師事務所 專利師 劉沁瑋 

 

專利申請人於進行國際專利佈局時，如能善用優先權制度，可取得較早申請日之利益，享受

判斷專利要件之基準日提前之效果，對於獲准專利相當有利。此外，申請人於第一國提出第一次

之專利申請後，對於其他無意進行專利佈局之國家，也可將申請專利之權利讓與給另一人，而由

該另一人至第二國提出申請。然而，該另一人至第二國申請專利之權利，以及申請第二國專利時

以第一國之申請案為母案主張優先權之權利，兩者為不同之權利，申請權之讓與未必即包含優先

權之讓與，優先權之讓與規定各國均不盡相同，我國智慧財產局係採從寬認定，亦即取得優先權

證明文件，即推定原申請人已同意一併讓與優先權。然而，於張鋒案中，作為優先權母案之美國

臨時案，與優先權後案之 PCT 國際申請案，兩者之申請人並未完全相同，此案也未完成優先權

之讓與程序，導致優先權之主張不合法，其歐洲專利則因論文之發表而不具新穎性。 

 

一、國際優先權 

於 WTO 之架構下，各國專利法均訂有相互承認國際優先權之規定；以下圖 1 之例，申請人

於 A 國申請之甲案如為相同發明之第一次專利申請，再於 12 個月內到 B 國就相同發明申請乙

案，即可主張優先權；於主張優先權之情況下，B 國專利局對於乙案有關新穎性、進步性等專利

要件之審查，會將乙案視為與甲案同一天提出申請，是以，如有文獻於甲案申請之後以及乙案申

請之前進行公開，該文獻仍不影響乙案之新穎性、進步性，乙案之此項效果即為取得母案較早申

請日之利益（benefit of earlier filing date），而有利於核准。 

 

 

圖 1、國際優先權之示意圖 
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二、藉由讓與取得專利申請權 

發明完成後，發明人本身即取得申請權，而如為職務上之發明，則是由該發明人之雇用人取

得申請權，而申請權人除了自行提出專利申請外，也可將權利讓與給他人，而由該另一人提出申

請；其次，相同發明於不同國家之專利申請案，其申請人也可不相同，受限於專利申請之成本或

是基於市場分佈，前述由於職務上之發明而取得申請權之公司，對於某些無意進行專利佈局之國

家，即可將申請權讓與給他人，例如讓與給當地本土企業，而由當本土企業提出申請；簡言之，

上圖 1 甲案之申請人與乙案之申請人，無需侷限於同一人。 

 

三、申請權與優先權為不同之權利 

於上述甲案申請人與乙案申請人為不同人之情況，乙案申請人 D 君之所以能於 B 國申請專

利，是基於甲案申請人 C 君之讓與而取得申請權；另一方面，乙案之所以能以甲案為母案主張

優先權，是基於各國之優先權相互承認以及 C 君針對該發明第一次申請了甲案，因此優先權無

論是性質或是取得的方式，均與申請權完全不相同。 

 

由於甲案是由 C 君所申請，於欠缺一併讓與優先權之情況下，僅 C 君可於乙案中享有優先

權，D 君如需於乙案中主張優先權，則需額外由 C 君讓與優先權。 

 

關於優先權之讓與，各國規定均不盡相同；由於主張國際優先權需出具母案申請國之專利局

所核發之優先權證明文件，而該文件僅母案之申請人可經由申請而取得，因此我國採從寬認定，

於上圖 1 甲案申請人 C 君以及乙案申請人 D 君的例子中，如 B 國即為我國，經濟部智慧財產局

即認為 C 君既然肯向 A 國專利局申請優先權證明文件，交由 D 君於乙案中提交，應可推定 C 君

也同意 D 君於乙案中主張優先權，因此在母案申請人與後案申請人為不同人之情況下，我國實

務並未要求申請人提供優先權讓與文件。 

然而針對同一狀況，中國大陸則有要求申請人需額外提交優先權讓與文件。 

 

四、張鋒案 

2012 年 12 月起，任職於麻省理工學院及哈佛博德研究所之華人科學家張鋒等人，以基因

編輯技術陸續向美國專利商標局申請數件美國臨時案，隔年 12 月則申請 PCT 專利，並以該些臨

時案為母案主張國際優先權，該 PCT 案隨後於 2014 年進入歐洲地區階段，並於 2015 年核准公

告。 

歐洲專利核准後，多方人士即提出異議，主張該些作為優先權母案中最早申請的兩件臨時

案，其發明人高達 8 位，不同於該 PCT 案與歐洲專利案所列之 4 位，且前述臨時案之申請人也

與 PCT 案、歐洲專利案所列者不相同，張鋒等人也未提交優先權讓與文件，因此該 PCT 案之優

先權主張應不合法；此外，張鋒等人之論人在 PCT 案申請前即已公開，因此歐洲專利局異議部

門認定在欠缺主張優先權的前提下，該歐洲專利即因論文之公開而不具新穎性，判決異議成立，

撤銷了張鋒等的歐洲專利。 

張鋒等人不服提起上訴，主張該 PCT 案是向美國專利商標局提出申請，因此優先權有無被
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合法主張應由美國國內法律進行審查，而非由歐洲專利局進行審查，且歐洲專利公約及細則規定

了一系列主張優先權的申請人於進行歐洲地區階段必須做的事，但並不包含需提呈優先權讓與

相關文件。然而，歐洲專利局上訴委員會最終仍駁回張鋒等人的上訴。 

 

五、結語 

國際優先權可將判斷專利要件之基準日予以提前，對專利之核准相當有利，有意進行國際專

利佈局之申請人應善用之，而當優先權母案及後案之申請人不同時，則需額外注意當地有無額外

提交優先權讓與文件之規定，申請人不可不慎，於上述實例中，由 C 君代為先至 B 國申請乙案，

待取得申請日及主張優先權後，再將申請案讓與給 D 君，也是可行的方式。 
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