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專利話廊 
各國關於多項附屬項之規定 
                                                               粘竺儒 
一、臺灣關於多項附屬項之規定 
  依現行臺灣專利法施行細則第 18 條第 4 項規定：「依附於二項以上之附屬

項為多項附屬項，應以選擇式為之。」，一般而言，撰寫多項附屬項的主要目的，

係在於避免相同的技術特徵因依附不同的請求項而造成申請專利範圍過於冗

長，使申請專利範圍內容能更為精簡，因此以多項附屬項形式撰寫的請求項，常

見於我國的專利申請案中，另外同條第 5 項規定：「附屬項僅得依附在前之獨立

項或附屬項。但多項附屬項間不得直接或間接依附。」，我國規定多項附屬項間

不得直接或間接依附主要係避免依附關係不明確，造成申請專利範圍解釋上的困

難，而對岸亦在中國大陸專利法實施細則第 22 條第 2 款中有相同的規定。 
二、美國關於多項附屬項之規定 
  依美國 35 U.S.C. §112(5) 規定：「一多項附屬項應依附於超過一個以上之

在前請求項，並以選擇式為之，且對所請求的發明作進一步限制。多項附屬項不

得作為另一多項附屬項的依附基礎。…」，上述法條內容與臺灣專利法施行細則

第 18 條第 4 和 5 項規定相同，因此，美國之申請案亦係允許於申請專利範圍中

撰寫多項附屬項的，而一般美國申請案中甚少見到多項附屬項的主要原因，乃係

因當申請專利範圍中存在有一個多項附屬項時，即需額外加收申請規費，並且在

計算總項次時，多項附屬項仍應依其依附項次的數目展開計算，若展開後總項次

超過 20 項，仍應加收超項規費，因此在美國的申請案中，以多項附屬項的形式

撰寫並無法減少超項規費的產生，反而會因此而增加多項附屬項之規費，所以多

項附屬項在美國申請案中並不常見，大多是以將相同的技術特徵分別單獨依附於

不同請求項的展開方式撰寫。另外值得注意的是，在美國引用形式的獨立項，例

如：一種具有請求項 1 至 10 的 X 的 Y，若引用超過一個以上的請求項，雖然其

本身為獨立項但仍會因引用多個請求項內容而需加收多項附屬項之規費。 
三、其他國家之規定 
  在部份歐洲國家，如英國及法國等，若相同的技術特徵以如美國的展開方式

撰寫而分別單獨依附於不同的請求項時，即會因申請專利範圍不簡潔之理由而遭

受核駁，因此，在這些國家，若有相同技術特徵可依附於不同請求項時，則需以

多項附屬項的方式撰寫，以避免請求項因不簡潔為由而遭受核駁。 
  同時，在部份的國家或地區係允許多項附屬項依附於多項附屬項的，如日

本、德國、法國及 EPC 等，因此，若案件狀況許可，上述的國家或地區申請案

的申請專利範圍中可以用多項附屬項依附多項附屬項的形式來撰寫。 
  然而，如韓國、澳洲及 PCT 等國家或地區，雖可接受多項附屬項形式的請

求項，但與我國相同，並不接受多項附屬項依附於另一多項附屬項。因此，在撰

寫申請專利範圍時，應依各國專利法規定的方式撰寫，而不能將一種形式的申請

專利範圍套用在不同國家的申請案中，以避免不必要的核駁。 
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【新專利法系列】 
建議未來智慧局應審慎發出最後通知－寫在專利審查基準第 2篇第 7
章內容確認之前 

王錦寬副總經理、林景郁 專利師 
  我國新專利法第 43 條全面解除現行發明申請案主動修正時點的限制，但同

時導入「最後通知」這項新的措施。智慧局在新專利法公布後推出的各版新專利

法施行細則中，對於最後通知這項新措施並沒有相關的規定，最後通知的措施在

我國施行後究竟會產生什麼影響，直接與現正研擬中審查基準息息相關。今 
(2012) 年 4 月 24 日發布之審查基準第 2 篇第 7 章「審查意見通知與審定」，筆

者已於本刊 5 月 31 日發行的第 37 期專利話廊中介紹。 
  又依智慧局王局長於 5 月 2 日公聽會所作的說明，在導入最後通知措施後，

若該發明案至少已通知申復或修正一次，而發明案申復或修正無法克服全部不予

專利之事由，將逕發核駁審定；若申請人提出之申復或修正內容雖全部克服不予

專利之事由，但修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正者，此時即最後通

知之適用時機。也就是說，雖非每個案件都有最後通知，惟會被發出最後通知的

申請案，理論上應是具有可核准的條件而仍須修正者，筆者也曾於本刊 7 月 26
日發行的第 41 期專利話廊中介紹。然而就 8 月 7 日公布之審查基準第 2 篇第 7
章（下稱第二版基準）內容來看，似又與王局長於 5 月 2 日公聽會所作說明相

悖。 
  例如，在第二版基準第 2-7-3 頁的「2.1 發給最後通知之態樣」小節中的情

況(2)提及，若先前因無法進行檢索而發給審查意見通知，申請人修正後雖克服

全部不准專利事由，但修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、進步性等要件之

情事者，將屬「因修正而產生新的不准專利事由」情況。基於以下理由，筆者認

為情況(2)不但不合理，且恐影響申請人權益甚鉅。 
1、 申請人繳交實體審查費，原係請求智慧局審查申請案是否有如新專利法第

46 條第 1 項所稱應為不予專利之情事，因此縱然智慧局先前因無法進行

檢索而發給審查意見通知，申請人修正後克服全部原不准專利事由後，審

查委員本即會進行檢索，並判斷修正後請求項是否符合新穎性、進步性等

要件。根據第二版基準所述，在此情況下將被認定屬「因修正而產生新的

不准專利事由」，但筆者認為，如修正後之請求項經檢索發現不符新穎性、

進步性等要件之情事，因先前審查意見尚未進行檢索，致申請人對此修正

請求項，當無「新的不准專利事由係歸責於申請人」的認定。 
2、 在第二版基準中，新增了「須注意者，即使新的不准專利事由係因修正而

產生，若先前未給予申請人適切修正之機會，得不發給最後通知，再次發

給審查意見通知」的段落，此一段落看似恰可呼應筆者的意見，惟這樣的

情況也就表示審查基準中存在互相矛盾的內容，對於用以讓審查委員審查

時作為依循守則以及提供申請人準備申請案時作為參考用的審查基準而

言，不同的審查委員可能依其主觀參考此互相矛盾的內容，進而造成申請

人完全無法預期何種情況下會被發出最後通知。 
  此次新專利法導入「最後通知」措施本是美意一樁，在專利法修正時，智慧

局表示「最後通知」係為避免審查人員重行檢索，延宕審查時程（參見 97 年 8
月 26 日專利法修正草案第二次公聽會各界意見及研復結果彙整表）。專利法導

入「最後通知」措施，智慧局也曾表示，未必是不予審定前才會發最後通知，反

而是因可修正之範圍明確，建議申請人修正後即可核准專利時，較常發出最後通

http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper201253194710-20120531g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf
http://www.taie.com.tw/db/download/epaper/epaper2012726112025-20120726g.pdf


2012/8/23 

 

台一國際專利法律事務所 

台一國際專利法律事務所 

知（參見 98 年 5 月 26 日專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表）。 
  總之，「最後通知」措施主要目的是希望能儘量聚焦爭點，減少因反覆修正

造成爭點不斷改變進而導致必須重新檢索及審查而致審查進程延宕的情況。然而

正因為「最後通知」具有限制申請人修正的效果，若使用不當也可能損及申請人

權益，所以筆者仍強烈建議，應於新專利法施行細則或審查基準中詳細訂定發出

「最後通知」的標準以及再審查階段依新專利法第 49 條第 3 項發出「最後通知」

之時機等，以作為審查時的依據，且對申請人而言，才可清楚判斷審查委員在何

種情況下會發出最後通知，進而減少因對於最後通知應否發出之爭議而衍生的行

政爭訟，以真正達到「幫助申請人儘速克服不准專利事由而獲准專利」的目的。 
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