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專利話廊 
兩岸更正規定的修改於併項方面之比較 

李柏翰 中國專利代理人 
 
一、前言 
  在兩岸經貿往來頻繁的今日，許多申請人會針對同一技術

內容在臺灣及中國大陸同時提出專利申請，而專利核准公告

後，若隨意擴大或變更專利保護範圍，勢必將影響公眾利益，

因此兩岸的專利法均對專利核准後的更正訂出諸多限制；然

而，兩岸專利法的更正限制稍嫌嚴苛，造成實務上如欲透過併

項方式來更正時有窒礙難行之處，因此臺灣於今年 1 月 1 日公布了新版的專利

更正審查基準，而中國大陸於今年 4 月 1 日施行專利審查指南的修改，兩者均

放寬了專利核准後的更正限制，而本文便針對兩岸更正規定的修改於併項方面造

成的影響進行比較及說明。 
 
二、背景說明 
  本文所指的併項更正係指將某一附屬項所進一步界定的內容補充進獨立項

中，並將該附屬項刪除，而併項更正後，可能會產生兩種情形：如表 1 所示，將

核准之請求項 3 併入請求項 1，併項更正後的請求 1，使原請求項 2 的附屬項依

附於更正後的獨立項時，便可能組合出原申請專利範圍中未見的新的技術方案組

合 1，如表 1 的特徵 A+B+C。如表 2 所示，若將僅將原非直接依附於獨立項之

附屬項（請求項 3）所進一步界定的內容與獨立項併項更正時，便會組合出原申

請專利範圍中未見的新的技術方案組合 2，如表 2 的特徵 A+C。前述兩種情形有

可能會違反更正的規定而不予更正，而接下來將分別以兩岸的規定對此兩種情形

進行說明。 
 

表 1 
核准時 更正後 

1.一種 XX...，其特徵在於 A。 
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 
3.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 C。 

1.一種 XX...，其特徵在於 A+C。 
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 

 
 
 
 

 

表 2 
核准時 更正後 

1.一種 XX...，其特徵在於 A。 
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 
3.如請求項 2 所述的 XX，其特徵在於 C。 

1.一種 XX...，其特徵在於 A+C。 
2.如請求項 1 所述的 XX，其特徵在於 B。 
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三、臺灣併項更正的放寬 
  臺灣專利核准後的更正規定記載於專利審查基準第二篇第九章，於今年 1
月 1 日之前的舊版專利審查基準中，規定了變更附屬項的依附關係導致請求項之

技術特徵的改變時，若非引進更正前申請專利範圍所載技術特徵之「下位概念或

進一步界定之技術特徵」，將導致實質變更申請專利範圍；即使為下位概念或進

一步界定之技術特徵，若「改變申請專利之發明所欲解決之問題」，仍導致實質

變更申請專利範圍。換言之，依舊版專利審查基準的規定，前述表 1 及表 2 的

情形， 可能導致無法更正。 
  然而，今年 1 月 1 日公布的新版專利審查基準將前述規定刪除，並且改為

判斷「請求項引進技術特徵後是否能達成更正前請求項之發明目的」，換言之，

前述表 1 中的特徵 C 只要結合到特徵 A+B 之後不會影響發明目的，縱使併項更

正後請求項 2 產生了原未見的態樣仍將准予更正；相同地，前述表 2 中，只要

特徵 C 結合到特徵 A 之後不會影響發明目的，仍將准予請求 3 與請求 1 之併項

更正。 
  新版專利審查基準中更是給出了一個範例，該範例之專利標的為散熱裝置，

其中請求項 2 依附於請求項 1，且進一步界定「第一、二散熱體之間設有一散熱

鰭片組」，請求項 3 依附於請求項 1，且進一步界定「第一散熱體嵌入一導熱體」，

更正後請求項 1 刪除，請求項 3 改為依附請求項 2；新版專利審查基準表示，更

正後之請求項 3 增加了「第一、二散熱體之間設有鰭片組」之技術特徵，雖係引

進非屬下位概念或一步界定的技術特徵，但仍可達成更正前該請求項 3 可導熱與

散熱的發明目的，因此未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，而准予更

正。此範例在舊版基準中是無法准予更正的，由此可見，新版專利審查基準對於

併項更正的規定確實放寬許多。 
 
四、中國大陸併項更正的放寬 
  中國大陸專利核准後的更正規定記載於專利審查指南第四部分第三章第 4.6
節，2010 年公布的專利審查指南的該章節規定了修改權利要求書的具體方式一

般限於「權利要求的刪除」、「權利要求的合併」和「技術方案的刪除」三種方式： 
  權利要求的刪除，顧名思義是刪除某些獨立權利要求或者從屬權利要求。 
  權利要求的合併是將複數個「相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同

一獨立權利要求的權利要求」合併成一個新的權利要求。該新的權利要求應當包

含被合併的從屬權利要求中的「全部」技術特徵。並且在獨立權利要求未作修改

的情況下，不允許對從屬權利要求進行權利要求的合併。 
  技術方案的刪除是指從同一權利要求中並列的兩種以上技術方案中，刪除其

中至少一個技術方案。 
  僅僅透過前述三種方式來更正，一定程度地限制了併項更正的可能性，具體

來說，前述表 1 的情形是專利審查指南中允許的更正方式，而之所以允許這樣的

更正就是因為更正後的所有權利要求皆可由「權利要求的刪除（原權利要求 1）」
或「權利要求的合併（更正後的權利要求 2 為原權利要求 2 及原權利要求 3 的

合併）」來達成。但是前述表 2 的更正則是不允許的，因為更正後的權利要求 1
無法透過三種更正方式的任何一種來達成；因此 2010 年公布的專利審查指南，

對於併項更正確實有一定的限制。 
  然而，今年 4 月 1 日施行的「關於修改〈專利審查指南〉的決定(2017)」中，

則將前述的三種更正方式修改為以下四種更正方式「權利要求的刪除」、「技術方
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案的刪除」、「權利要求的進一步限定」及「明顯錯誤的修正」；其中「權利要求

的進一步限定」是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術

特徵，以縮小保護範圍；「權利要求的進一步限定」使得更正的限制大幅放寬，

並且從文意來看，只要是任何權利要求有記載的內容，看來都能補充進其他權利

要求中，而似乎無須考慮補充進來的內容是否為該權利要求的下位概念、會否影

響發明目的、會否改變所欲解決之問題等因素，因此可說是將原有的限制放寬的

非常廣泛；故，前述表 1 中可以准許更正的情形，於放寬後的規定下仍同樣可准

予更正，而前述表 2 中原本不允許更正的情形，於放寬後的規定下也將變成可准

予更正的情形。 
 
五、兩岸併項更正規定放寬之比較 
  從前述兩段可知，規定修改之前，臺灣併項更正時所進一步補充的技術特徵

須為更正的請求項的下位概念或進一步界定之技術特徵，且不會改變所欲解決之

問題，而中國大陸的更正則受限於三種具體更正方式，兩者規定完全不同。 
  兩岸規定修改之後，臺灣放寬至請求項引進的技術特徵無須為下位概念或進

一步界定之技術特徵，並且僅要能達成更正前請求項之發明目的即可（當然仍須

遵守不能超出原申請時所揭露之範圍等基本規定），而中國大陸則是放寬至僅要

為任何權利要求中有記載的技術特徵，均可用以補充進其他權利要求以縮小保護

範圍。兩者相較之下，於併項更正時，雖然臺灣放寬後的條件已相當寬鬆，但仍

有些許限制，而中國大陸則幾乎沒有任何限制；乍看之下中國大陸相較於臺灣更

為寬鬆，然而臺灣的限制條件其實相當合理，若併項更正後會導致某些請求項無

法達成更正前請求項之發明目的（如專利審查基準第 7.3.2 節的例 4），則該等請

求項的內容應有矛盾之處，而不應准予更正，中國大陸雖無如此規定，但併項更

正時仍應遵守相同的原則，以免更正後的請求項的內容實質上有不合理之處。 
 
六、結語 
  兩岸更正規定修改之後，對於併項方面的規定均各自放寬許多，因此專利權

人可多善加利用，尤其當專利權被提起舉發或無效宣告時，如欲透過併項方式來

爭取進步性或創造性，則規定放寬後可更靈活的選擇各個附屬項的技術特徵來合

併至獨立項中，因此對於專利權人更為有利；而兩岸更正規定修改之後，併項更

正的操作上可更趨於一致，如此一來當兩岸的專利權以相同的事由及引證案同時

被提起舉發及無效宣告時，更可選擇採用相同的併項方式來更正，進而方便兩岸

專利權的管理。 
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專利法與商標法關於“同日申請”之規定不盡相同 
黃俊仁 

 
  隨著科技發展，網際網路的普及，我國智慧財產局為了便於申請人申請專

利、商標或辦理專利、商標相關申請事項，以及減少臨櫃送件之人力與時間。智

慧局提供 24 小時電子收件服務的電子申請系統，讓申請人可以使用電子方式送

件，不受臨櫃送件或郵寄送件的時間限制。至於舊有的紙本送件方式，目前仍能

以臨櫃送件或郵寄方式提出。 
  我國專利權與商標權之取得，係採取先申請（註冊）主義。當有二以上相同

（或相似）的專利申請案或商標申請案，在符合專利法或商標法的法定要件的條

件下，係以最先提出申請者優先取得權利。因此，當有二以上相同（或相似）的

專利申請案或商標申請案於不同日先後提出申請時，自以申請日較先的申請案取

得權利。但是，當有二以上相同（或相似）的專利申請案或商標申請案同日提出

申請時，由於專利法與商標法對於二以上相同（或相似）申請案同日申請，何者

取得權利的規定不同，對於專利或商標申請案之申請先後，即會產生影響。 
  首觀專利法，專利法第 31 條第 1、2 項明定：「相同發明有二以上之專利申

請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於

先申請者之申請日者，不在此限。」、「前項申請日、優先權日為同日者，應通知

申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知

申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」依據前揭法條意

旨，專利申請案申請先後順序的判斷條件，是以“日期”作為最小單位。 
  再觀商標法，商標法第 22 條規定：「二人以上於同日以相同或近似之商標，

於同一或類似之商品或服務各別申請註冊，有致相關消費者混淆誤認之虞，而不

能辦別時間先後者，由各申請人議定之；不能達成協議時，以抽籤方式定之。」

因此，二人以上申請註冊的相同或近似商標，除了對申請“日期＂先後的判斷外，

還需判斷申請註冊的“時間＂先後。亦即申請人是在某日的凌晨、中午或晚上透

過電子送件方式提出的專利申請案，雖屬同日申請，但因申請時間點會有先後的

區別。故我國專利法與商標法對於＂同日申請＂的處理方式有明顯的不同。基於

前開專利法與商標法之規定，以下分就紙本方式送件或電子方式送件提出說明。 
  當以紙本送件方式提出的專利申請案或商標申請案，紙本的專利或商標申請

案之文件必須臨櫃或郵寄提交，因此，申請文件上僅具有日期的戳記，並無申請

時間點的戳記，故當有二以上的相同（或相似）的專利、商標申請案同日提出申

請時，依專利法或商標法規定，皆須由各申請人協議。 
  當以電子送件方式提出的專利申請案或商標申請時，申請人透過電子申請系

統提出專利、商標申請時，申請文件上會由電子申請系統一併產生日期與時間戳

記，提供了判斷申請日期與時間點的具體證明。其中： 
  對於專利申請案而言，專利法係規定：「申請日為同日者，應通知申請人協

議定之」，故二以上申請人無論是於某日的何時透過電子送件方式提出的專利申

請案，皆屬同日申請，無先後之區別。 
  對於商標申請案而言，因電子申請系統自動於商標申請案的文件中產生的日

期與時間的戳記，提供了判斷申請時點的證明。當二以上的相同的或相似的商標

申請案同日申請註冊，仍能透過時間戳記判斷出申請時間的先後者，依商標法規

定判斷由先申請者取得商標權。因此，電子送件方式提出商標申請案提出申請的

時間點即十分重要。 
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  綜上所述，智慧局提供 24 小時電子收件服務的電子申請系統便於申請人提

出專利、商標之申請。但是，我國專利權與商標權之取得，係採取先申請（註冊）

主義。申請人於完成專利、商標申請準備時，應該儘早提出申請，方能取得先機。 
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