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一、前言 

  各國之專利審查制度皆制訂有不同的審查溝通程序，以提供專利審查機關在專利審查

的過程中直接或透過專利代理人間接與專利申請人溝通討論。藉由溝通討論增進審查員對

發明和現有技術之理解，或是針對申請文件中的缺陷進行討論，以提高專利審查的審查效

率及審查品質。 

  在中國大陸的專利審查過程中，部分審查員會依職權來電建議專利申請人限縮申請權

利要求，並提出權利要求的修改建議，讓專利申請人決定是否同意審查員對於權利要求的

修改建議。 

二、實務上的問題 

  在實務上，審查員在溝通討論時僅會提出權利要求的修改建議，但卻不會明確告知提

出修改建議是以什麼前案作為比對的基礎，或基於缺少解決技術問題的必要技術特徵等事

由，導致專利申請人在沒有前案可供比對或不瞭解原因等情況下，實難以判斷是否應該同

意審查員的修改建議，以下分別針對同意與否之二種情況進行分析說明： 

1.同意審查員的修改建議的情況： 

  當專利申請人同意配合審查員的修改建議對權利要求進行修改時，可能會減少審查程

序並節省相關程序的費用，同時能盡快獲准專利。 

  然而須注意的是，由於審查員依職權來電溝通討論的過程中並不會提供其檢索的前案

資料，因此，專利申請人在沒有前案可供比對，或者不瞭解審查員判斷權利要求技術內容

是否缺少解決技術問題的必要技術特徵之依據等情況下，無法明確地判別出審查員所提出

的修改建議之合理性，一旦同意修改權利要求，會導致過度限縮權利要求，致使後續在主

張權利時較為困難（如下圖所示），甚至在後續訴訟時，可能會衍生出權利要求解釋或是禁

反言的問題。 
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2.不同意審查員的修改建議的情況： 

  當專利申請人不同意審查員的修改建議時，則會收到正式的審查意見通知書，並衍生

出後續陳述意見或補正等相關程序流程，即延長審查時程，並有之後可能無法核准之風險。 

  然而在此情況，專利申請人可從審查意見通知書中理解審查員提出修改建議所依據的

前案資訊，或其判斷權利要求技術內容是否缺少解決技術問題的必要技術特徵等觀點，因

此，專利申請人能依據審查員提供的具體前案資訊進行權利要求之比對或其判斷不准專利

的理由，以檢視權利要求限縮之合理性，以避免過度限縮權利要求，或是，專利申請人能

進一步提出陳述意見續爭，以期獲得較適當的權利保障（如下圖所示）。 

 
 

 
 

申請時之權利要求範圍 審查員依職權來電之理由 

審查員依職權要求修改之權利要求範圍 

申請時權利要求範圍 審查意見之理由 

審查員依職權要求修改之權利要求範圍 

 

依審查意見修改之權利要求範圍 

審查員依職權來電之理由 



 

 

三、結語 

  綜合前述說明，在目前實務上收到審查員依職權來電要求限縮權利要求時，專利申請

人必須在沒有相關前案資訊或任何理由下判斷是否同意審查員的修改建議，顯然是對專利

申請人較為不友善的做法，建議專利申請人能請審查員發出正式的審查意見，以利進行後

續的權利要求評估，以期獲得合理且更大的權利要求範圍，保障自身的權益；倘若為取得

專利權有高急迫性的專利案件，專利申請人仍能在審查員提出之修改建議為可接受之範圍

內的情況下，同意審查員的修改建議，以期專利案件儘速獲准，惟須注意的是，專利申請

人於取得專利權後可能會因權利要求範圍過度限縮，而造成後續在權利主張上有不利的影

響。 

 

 


