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 預告專利更正審查基準修正草案之修正重點

為解決現行有關更正案件審查之實務爭議，爰參考國際規範與實務、我國法院判決案例，修正專利審查基

準相關內容，作更明確之規範。本修正草案已於2月16日及2月23日召開公聽會，經本局多次研修後，已於4

月1日對外預告。茲說明重點如下：

1.放寬更正事項之判斷基準 

現行基準對於二段式撰寫形式之請求項更正，僅得以不明瞭記載之釋明為由，將特徵部分之部分技術特徵

改載入前言部分。本修正草案除前述之更正態樣外，進一步放寬下列更正態樣:(1)將二段式撰寫形式之請求

項改寫為不分段，或(2)將不分段撰寫形式之請求項改寫為二段式，或(3)將二段式撰寫形式請求項之前言部

分之部分技術特徵改載入特徵部分，皆屬不明瞭記載之釋明，且未實質擴大或變更申請專利範圍。

2.放寬實質變更申請專利範圍之判斷基準 

現行基準中對於將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍之更正，僅允許針對更正前申請專利範圍

所載技術特徵(如有機酸)引進其下位概念技術特徵(如甲酸)，其他情況將構成實質變更申請專利範圍。修正

草案放寬為另針對更正前申請專利範圍所載技術特徵(如元件A)引進其進一步界定之技術特徵(如元件A係由

元件a1+a2所組成)，若未改變更正前申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題，則不構成實質

變更申請專利範圍。另將申請專利範圍以手段功能用語或步驟功能用語表示之技術特徵，更正為發明說明

中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作，現行基準並不允許。修正草案放寬為上述手段功能用語或步

驟功能用語更正態樣，屬於未導致實質變更申請專利範圍。

3.增加案例說明 

增刪部分案例(含法院判決確定案例)，並依更正審查要件之順序，即(1)更正事項之判斷、(2)超出說明書或

圖式所揭露之範圍的判斷、(3)實質擴大或變更申請專利範圍之判斷，重新編排。其中第(3)種情況又分為(A)

刪除獨立項，附屬項改寫為獨立項及(B)將發明說明或圖式之技術特徵引進申請專利範圍等二種情形，分別

加以說明。
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申請專利範圍是用於界定專利權人可排除他人實施其專利技術範圍之基礎。申請專利範圍解釋的基本原

則，係以申請專利範圍中所載的文字為基礎，並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，且應以請求

項中所記載的所有技術特徵之整體內容予以認定。但是對於製造方法界定物請求項，在此基本申請專利範

圍認定原則之下，相對於通常的方法或物請求項，確有特殊之處，因為製造方法界定物請求項中，關於該

產物之製造方法的敘述，僅係一種取代直接使用結構特徵界定產物特徵的撰寫手法，其申請專利之發明仍

為於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物本身，這種特殊之處，長久以來一直是製造方法

界定物請求項的申請專利範圍認定的爭議來源。

美國專利侵權訴訟中，申請專利範圍的解釋是原、被告雙方最先進行攻防的項目，也是最重要的項目。對

於申請專利範圍解釋，美國聯邦巡迴上訴法院多次表示不論是處理專利權有效性或處理專利侵權判定，對

於同一申請專利範圍應作相同的解釋，亦即申請專利範圍的解釋一致性係為申請專利範圍解釋的基本原

則。然而在2009年5月的Abbott Labs v.Sandoz案的全院聯席判決中，多數意見並未遵從這個原則，而認為，

「在判斷侵權時，製造方法界定產物請求項的製造方法必須被視為限制條件」，造成製造方法界定產物請

求項的申請專利範圍解釋，在專利訴訟階段的專利有效性與專利侵權分析產生不一致。由趙慶泠所撰寫的

「美國法院對製造方法界定物請求項在專利有效性與專利侵權判定採不一致的申請專利範圍解釋」專文，

首先簡要說明美國在製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋的歷史經過，然後介紹Abbott Labs v.

Sandoz案的全院聯席判決內容，接著以Amgen Inc. v. F. Hoffmann-La Roche Ltd.案說明美國聯邦巡迴上訴法院

CAFC如何運作製造方法界定物請求項不一致的申請專利範圍解釋，最後，有鑒於製造方法界定物請求項申

請專利範圍解釋之不一致，導致對申請人的不利條件，對於未來使用製造方法界定物的申請專利範圍撰寫

方式提出因應建議，十分值得一讀。

此外，我國在2008年7月1日智慧財產法院成立之後，搭配智慧財產法院組織法和智慧財產案件審理法，智

財案件審理已進入新的紀元。雖然專利審查基準僅係專利專責機關審查專利案件時之準則，並不作為拘束

法院判決專利案件之用，但仍係法院在判斷專利有效性時的主要依據，故對於專利審查基準中關於製造方

法界定物請求項之實體審查規定，確有深入探討必要，也是由趙慶泠所撰寫的「製造方法界定物請求項的

審查-兼論智慧財產法院98民專訴68號、98行專訴117號、99行專訴4號及99行專訴57號、99行專訴11號判

決」專文，首先探討製造方法界定物請求項實體審查之考量要點，然後從5件智慧財產法院的實務判決，討

論製造方法界定物請求項的申請專利範圍解釋與可專利性判斷，最後對我國製造方法界定物請求項的專利

審查實務提出建議。內容精闢，相當值得參考。......more 

 

固有性原則之探討

 

固有性之涵義係為引用文獻未明顯揭示本案請求項之某特定技術特徵，然而該未明顯揭示之特定技術特徵

卻仍可藉由該引用文獻被預期得知，而使得該請求項不具新穎性，亦即該未明顯揭示之特定技術特徵係

「固有」地存在於該引用文獻。美國專利審查基準所訂定之「固有性原則」涉及新穎性之判斷，由其涵義

似乎與我國「直接且無歧異」頗為類似，且同為新穎性要件之違反。然而兩者雖均為涉及新穎性專利要件

之判斷，但其標準卻極不相同，導致新穎性之適用範圍亦不相同，因此有可能依美國審查基準被認定是新

穎性違反，而在我國則被認為是進步性違反，由古文豪、許峻華、洪敏峰所撰寫的「固有性原則之探討」

專文，作者首先探討固有性原則之意涵及固有技術特徵，接著就我國與美國涉及「固有」、「直接且無歧

異」之相關規定做歸納、整理，以對「固有」、「直接且無歧異」之定義做較完善之解釋，並由美國專利

審查基準第2112章節擇選該章節所提涉及固有性原則之相關法院判決作介紹，進而分析美國專利審查基準

所提之固有性原則與我國之直接且無歧異之異同，藉此剖析兩者標準是否一致及專利要件之適用上有無其

不同處，提供讀者參考。......more

若對智慧財產權電子報有任何建議或疑問，歡迎與我們聯絡!

臺北市大安區106辛亥路2段185號3樓。服務時間上午：08:30~12:30、下午：1:30~5:30

服務電話：02-27380007(總機)、02-23766128。
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