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簡報大綱 

第七章 審查意見通知與審定 

第四章 發明單一性 

•P12～P24 
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 第七章 審查意見通知與審定 

審查流程與審查意見通知 

最後通知 

發給最後通知後申請專利範圍之修正事項及審查 

分割案與最後通知 

再審查與最後通知 

審定 

審查注意事項 
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審查意見通知 
 

明定不准專利之事由 

專利法§46第1項 
發明專利申請案違
反……規定者，應為
不予專利之審定 

審定前應踐行通知程序 

專利法§46第2項 
專利專責機關為前
項審定前，應通知
申請人限期申復；
屆期未申復者，逕
為不予專利之審定 

審查意見通知 

經審查有不准專利
之事由時 

於審定前，應記載
不准專利事由，通
知申請人限期申復
或修正 
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修正發明不予專利事由(§46) 
修正條次 原 條 次 事由 

21 21 發明定義 

22 22 專利要件 

23 23 擬制喪失新穎性 

24 24 疾病之診斷、治療或外科手術方法；
妨害公序良俗 

26 26 說明書未充分揭露 

31  31 先申請原則：擇一、協商 

32I、Ⅲ 新增 一案二請通知擇一；新型已消滅或
撤銷 

33 32 單一性 

34Ⅳ 新增 分割超出 

43Ⅱ 49Ⅲ 修正超出 

44Ⅱ、Ⅲ 新增 補正之中文本超出外文本；誤譯之
訂正超出外文本 

108Ⅲ 新增 改請超出 
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審查之步驟 

理解發明內容 

•閱讀說明書、
申請專利範
圍及圖式，
以理解並確
認申請專利
之發明的內
容。 

進行前案檢索 

•除全部請求
項均屬「無
須或無法進
行檢索」之
情形外 

•如有任何一
項請求項仍
得檢索時，
應進行檢索 

終止前案檢索 

•經檢索後發
現使請求項
不符新穎性、
進步性等要
件之先前技
術，或認為
後續能發現
更接近之先
前技術的可
能性極微時，
得停止該請
求項之檢索，
並進行次一
請求項之檢
索 
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無須或無法進行檢索 

不符發明定義 

不具產業利用性 

屬法定不予發明專利之標的 

申請專利範圍不具發明單一性 

因不符記載要件而無法確認申請專利之發明的內容 
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「無須或無法進行檢索」-例 

請求項為一種基因改造之植物 

因植物屬法定不予發明專利
之標的，此時檢索無實益，
故無須檢索 

於審查意見通知中應指出其
屬法定不予發明專利之標的
及未進行檢索之理由 
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進行前案檢索 
檢索時 

• 由界定發明
之技術特徵
最少的請求
項開始 

擬訂檢索策略 

• 為檢索出可
涵蓋最多請
求項之先前
技術 

• 除審酌請求
項記載之技
術特徵外 

• 亦得參酌說
明書（特別
是實施方式）
或圖式中進
一步揭露之
技術內容，
以提升檢索
效率 

仍得進行檢索 

• 全部請求項
不符記載要
件或屬法定
不予專利標
的，屬「無
須或無法進
行檢索」者 

• 但可推測其
技術內容時，
仍得進行檢
索 

• 惟須於審查
意見中敘明
進行檢索之
推測內容 
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仍得進行檢索-例1 

請求項為一種管接頭之製造方法，其
中之成形步驟使用「非切削法」 

該法為負面表列之表現方式，無法具
體界定該成形步驟，因不符記載要件
而無法確認其標的 

但說明書內容記載對應「非切削法」 
之成形步驟為低溫鍛造法，可推測其
欲申請以低溫鍛造法加工管接頭之製
造方法，得進行檢索 

於審查意見通知中敘明其不符記載要
件、相關推測內容及對應該內容之檢
索結果 10 



請求項為一種使用某醫藥組成物治療
特定疾病之方法，屬法定不予發明專
利之標的 

但可推測其欲申請該醫藥組成物用於
治療該特定疾病之用途，就前述情形
得進行檢索 

於審查意見通知中敘明其屬法定不予
發明專利之標的、相關推測內容及對
應該內容之檢索結果 

仍得進行檢索-例2 
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何謂發明單一性 

申請發明專利，應就每一發明提出申請。 
二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。 
(專33) 

 二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性 

 目的：考量申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索及審查
上之便利  

特別技術 

特徵 

 
指申請專利之 

發明整體對於 

先前技術有所 

貢獻之技術特 

徵 

技術上相互 

關聯 

 
應包含一個或 

多個相同或對 

應之特別技術 

特徵（Special  

Technical 

 Features) 

廣義發明 

概念 

 

指二個以上之 

發明，於技術 

上相互關聯 

發明單一性 

 

 

二個以上發明 

，屬於一個廣 

義發明概念者 

(專施27) 
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專利法施行細則修正要點 

• 特定技術特徵→特別技術特徵 
special technical feature (STF) 

• 申請專利之發明整體對於先前技術有所貢
獻之技術特徵 

• 單一性之認定與記載形式無關 
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發明B 發明A 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 

技術特徵 
技術特徵 

是否為特別技術特徵指申請專利之發明整體對
於先前技術有所貢獻之技術特徵 

 特別技術特徵未經
件索通常無法確定
其存在，因此單一
性之判斷通常須經
檢索方能確認。 

 但亦有不須檢索即
可判斷， 

例如： 

• 第1項：一種特別   
成分之除草劑。 

• 第2項：一種特殊構
造之割草機。 
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相對應的技術特徵 

• 插頭vs.插座 

• 螺栓vs.螺帽 

• 筆vs.筆座 

→相互協同作用 
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多項申請項之單一性 

 
A 
C 
D 
 

第1項 第2項 
B 
E 
F 
 

第3項 
A 
B 
G 

？ 
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特別技術特徵 

• 屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明，
於技術上相互關聯 

• 技術上相互關聯之發明，應包含一個或多個相同
或對應之特別技術特徵。 

• 要件 
①相同或相對應 
②特別=技術上有所貢獻 
的技術特徵 

• 判斷順序 
先判斷「有沒有貢獻」還是「相同或相對應」？ 
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相同或相對應之技術特徵判斷(1) 
-獨立項 

獨立項間其形式符合單一性之例示如下： 

 

• 獨立項為相同範疇，例如： 

– 請求項1：材料A；請求項2：材料A製成之物品。 

– 請求項1：一種製造產物A之方法，界定特定之步驟α 。請求項2：
一種製造產物B之方法，界定特定之步驟α 。 

 

• 獨立項為不同範疇，例如： 

– 一獨立項為物之發明，另一獨立項為專用於製造該物之方法的發
明。 

– 一獨立項為物之發明，另一獨立項為該物之用途的方法發明。 
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相同或相對應之技術特徵判斷(2) 
-附屬項 

• 獨立項與附屬項之間其相同技術特徵為獨立項之
內容 

未檢索前，獨立項與其附屬項之間暫無發
明單一性的問題。惟獨立項經檢索後欠缺
新穎性或進步性，將可能導致各附屬項間
無相同或相對應之特別技術特徵。 
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相同或相對應之技術特徵判斷(3) 
-擇一形式記載之請求項 

• 二個以上之發明於技術上有無相互關聯之判斷，不因其於
不同之請求項記載或於單一請求項中以擇一形式記載而有
差異。(專施27.Ⅳ) 

例如： 

– 請求項1為一種電路板，具特定層狀構造，其中導線之
材質為金、銀或銅。 

不同發明之相同技術特徵為： 
特定層狀構造 
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相同或相對應之技術特徵判斷(4) 
-引用記載形式之請求項 

• 如申請專利範圍中一項或多項請求項以引用記載形式撰寫
，被引用之請求項內容，即屬各請求項間之相同技術特徵
。 

  例如： 

– 請求項1為一種具特定構造之軸承，請求項2為具有請
求項1之軸承的支架。相同技術特徵為請求項1之軸承
。 

– 請求項1為物質A，請求項2為製造請求項1之物質A的方
法。相同技術特徵為請求項1之物質A。 

– 請求項1為物質A，請求項2為使用請求項1之物質A殺蟲
的方法。相同技術特徵為請求項1之物質A。 
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單一性的判斷步驟 
   逐項判斷 預選特別技術特徵 檢索先前技術 

案例： 
1.A 
2.第1項+B   
3.第1項+C 

 

• 如第1項不
具進步性， 

• 就現有的引
證案比對全
部請求項 

• 對第2、3項
一併發出單
一性的OA 

先判斷是否具有相同與相對應技術特徵 
（沒有相同與相對應技術特徵：得先不進行檢索，逕發OA；惟考量審查效率，
亦得針對部分請求項先行檢索） 

預選特別技術特徵 

判斷前述技術特徵是否為特別技術特徵 

1. 應就技術內容涵蓋最廣，亦即作為限制條件之技術特徵最少的獨立項所
載之發明開始進行檢索 

2. 依預選之特別技術特徵得認定全部請求項均具新穎性及進步性，則申請
專利範圍亦符合發明單一性。 

3. 當檢索先前技術後認定申請專利範圍不符發明單一性時，得先停止檢索
，並進行次一步驟之逐項判斷。 

檢索先前技術 

1. 應依檢索到的引證文件對各請求項之所有發明進行新穎性、進步性之判
斷，同時判斷是否不具發明單一性 

2. 對於所有請求項均不符新穎性、進步性之申請案，得不另外指出其不具
單一性之不准專利事由。 

逐項判斷 
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檢索後常見態樣 

• 全部請求項均具新穎性及進步性 

• 全部請求項均不具新穎性及進步性 

• 認定部分請求項不具新穎性或進步性，但
依現有引證文件無法認定其他請求項不具
新穎性或進步性 

• 部份請求項具新穎性或進步性，但依現有
引證文件得認定各請求項共通內容屬習知
技術 
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注意事項 

1 

2 

發明單一性規定之立法意旨係有效利用審查資源，經審查核准後
始發現不具發明單一性者，因所有請求項已經審查符合專利要件，
尚不致直接損及社會公眾之利益，不構成舉發之理由。」 

如預選之特別技術特徵對應所有申請專利之發明，經檢索後僅發
現使請求項不具擬制喪失新穎性或違反先申請原則之先申請案，
因未發現足以認定請求項不具新穎性、進步性之引證文件，故仍
具發明單一性。」 
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• 經檢索後發現使請求項不符新穎性、進步性等要件之先前
技術，或認為後續能發現更接近之先前技術的可能性極微
時，得停止該請求項之檢索，並進行次一請求項之檢索 

得停止該請求項之檢索 

• 除「無須或無法進行檢索」之請求項，應就其他每一請求
項進行檢索，以完成全案之檢索 

應就其他每一請求項進行檢索 

• 完成檢索後，應就所檢索到的先前技術與得進行比對之請
求項進行新穎性、進步性等要件之認定，並撰寫審查意見
及檢索報告 

撰寫審查意見及檢索報告 

終止前案檢索 
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審查意見通知 

審查意見通知須對應不准專利事由 

• 申請案經審查認定有不准專利事由時，應
於審查意見中儘可能將所有不准專利事由
及暫無不准專利事由之請求項通知申請人，
如有檢索報告，應一併檢附，使申請人得
依據審查意見通知提出申復或修正。 

所有事由一併通知 
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審查意見通知 

•在「無須或無法進行檢索」之情形而未對部分或
全部請求項進行檢索時，應於審查意見通知中載
明未進行檢索之請求項及事由。 

載明未檢索之請求項及事由 

•於撰寫不准專利事由時，應指出其理由及引據之
法條，若有引證文件時，應進一步指出其對應之
段落，例如：認定請求項不具新穎性或進步性時，
或在檢索後以引證文件認定說明書之記載不符可
據以實現要件時，應敘明引證文件中對應請求項
之段落，一併通知申請人。 

敘明引證文件中對應請求項之段落 
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增訂最後通知制度意旨 

• 使申請人得於原先審查範圍內進一步修正申請專利範

圍，以儘速克服不准專利事由 

• 避免申請人一再修正申請專利範圍，影響其儘速取得

專利權 

增訂 

目的 

• 最後通知將限制後續申請專利範圍之修正，發給最後通

知前，考量是否已給申請人適切修正之機會 

• 縱因修正產生新的不准專利事由，亦應考量先前是否已

給申請人適切修正之機會，而再次發給審查意見通知 

給予 

修正 

機會 
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最後通知制度主要內容 
• 至少已通知申復或修正一次 

• 申請人提出之申復或修正內容全部克服不予專利之事由，

惟修正後有新的不准專利事由，須再進一步修正 

• 因此並非每個案件都有最後通知 

適用 

時機 

• 收到最後通知後僅得依指定期限提出修正 

期間 

限制 

• 請求項之刪除 

• 申請專利範圍之減縮 

• 誤記之訂正 

• 不明瞭記載之釋明 

申請專利範

圍修正限制 

• 違反前述期間及項目規定之限制者 

• 得於審定書敘明其事由，逕為審定 

逕為 

審定 
29 



因修正而產生新的不准事由-1 

•先前已進行檢索並通知不符新穎性、進步性等要
件，經修正後雖已克服全部不准專利事由，但因
修正請求項或增加新的請求項，經續行檢索後，
發現其他引證文件而有不符新穎性、進步性等要
件之不准專利事由者 

因修正或增加新請求項而有不准專利之事由 

•經修正後雖已克服審查意見通知指出之全部不准
專利事由，但因修正而導入新事項，或因修正而
產生不符記載要件、不具發明單一性之情事者 

因修正所生之事由 
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先前已針對部
分請求項檢索，
認定該部分請
求項不具新穎
性、進步性等
要件 

其他請求項因
申請專利範圍
不具發明單一
性而未檢索 

申請人修正後
刪除已檢索之
請求項 

經續行檢索其
他請求項，另
發現引證文件
而認定不具新
穎性、進步性
等要件 

以引證文件
認定請求項1
至3不具新穎
性 

請求項4至6
因不具發明
單一性而未
檢索 

後續申請人
刪除請求項1
至3，保留請
求項4至6 

續行檢索該
等請求項，
發現其他引
證文件認定
不具新穎性、
進步性 

因修正而產生新的不准事由-2 

舉
例 
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因修正而產生新的不准事由-3 

修正後再檢索 

• 先前因全部請求
項均屬「無須或
無法進行檢索」，
未檢索即發給審
查意見通知 

• 申請人修正後雖
克服先前通知之
全部不准專利事
由 

• 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 

發給最後通知 

• 例如：說明書及
申請專利範圍因
翻譯不當而無法
確認全部請求項
之內容 

• 申請人經通知後
提出修正，於檢
索時發現相關引
證文件 

• 例外：第一次OA
僅指出不符發明
單一性者 

32 



不得發給最後通知 

發出OA，經申請人申復修正後認定 

• 仍有不准專利事由，且該等事由係先前審查意見漏未通知者 

• 先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應另行發給審查
意見通知者 

可歸責於審查人員 

• 上述兩種情況均屬可歸責於審查人員者，故即使是第二次之
後的審查意見通知或先前已發給最後通知，仍不得發給最後
通知，應發給審查意見通知 

• 發給審查意見通知後，因修正而產生新的不准專利事由，若
該不准專利事由無法完全歸責於申請人，考量須再給予申請
人適切修正之機會，此時不得發給最後通知，而應發給審查
意見通知 
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漏未通知 

• 先前審查意見通知僅記載不符新穎性、進步性、擬制喪
失新穎性要件、先申請原則之不准專利事由，經再次審
查後始認定不符記載要件或不具發明單一性須另為通知 

• 先前審查意見通知中已記載暫無不准專利事由之請求項，
就該等請求項之範圍內，另發現其他不准專利事由 

尚有其他不准專利事由未為通知 

• 先前審查意見認定部分請求項不具新穎性或進步性，其
他請求項因不具發明單一性而未進一步判斷其是否不具
新穎性或進步性，如申請人刪除不具新穎性、進步性之
請求項後，針對先前未判斷新穎性或進步性之請求項，
以相同引證文件得認定其不具新穎性或進步性 

先前未為判斷 
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先前審查意見不當 

• 申請人就先前審查意見雖僅提出申復而未修正，經審
酌認為先前審查意見有所不當，惟仍有其他不准專利
事由，須另為通知者 

態樣1 

• 先前審查意見以引證文件通知不准專利事由，於申請
人申復並修正請求項後，經審酌認為先前審查意見不
當 

• 亦即以該引證文件認定之不准專利事由不成立，但經
重行檢索後改以其他引證文件通知不准專利事由者 

態樣2 
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最後通知後之修正限制 

• 修正限制：限制申請專利範圍之修正 

– 請求項之刪除 

– 申請專利範圍之減縮 

– 誤記之訂正及 

– 不明瞭記載之釋明 

• 申請專利範圍之修正違反修正限制，屬逕
為審定事由 
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最後通知後所為之修正 

• 最後通知後之修正限制，僅限制申請專利範圍而不限制說明書及圖
式之修正 

不限制說明書及圖式之修正事項 

• 最後通知後之修正可能並存各事項，例如減縮申請專利範圍時，一
併訂正誤記或釋明不明瞭之記載，申請人得同時提出。 

各事項一併提出 

• 得以誤譯之訂正為由修正說明書 

• 同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，於最後通知之指定期
間內修正申請專利範圍 

• 例如申請專利範圍與說明書皆記載為A，經最後通知後，申請誤譯
訂正說明書之A為A'，因導致其與申請專利範圍揭露之A不一致，得
同時以誤記之訂正或不明瞭記載之釋明為由，將申請專利範圍之A
修正為A' 

最後通知後所為誤譯之訂正 
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•如該修正符合修正限制，但仍無法克服先前最後通知中所指出之
全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由
者，得作成核駁審定 

作成核駁審定 

•如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不
准專利事由，但因修正產生新的不准專利事由，審查人員得再次
發給最後通知 

得再次發給最後通知 

•如該修正符合修正限制，且克服先前最後通知中所指出之全部不
准專利事由，如無其他不准專利事由，應作成核准審定 

•如仍有其他漏未通知之不准專利事由，則應發給審查意見通知，
後續申請專利範圍之修正不受修正限制 

應發給審查意見通知 

修正後之審查 
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分割案逕為最後通知 

• 分割案與原申請案已通知之內容相同者，得逕為最後通知 

分割案逕為最後通知 

• 已通知之理由相同 

• 引證文件相同 

通知之內容相同 

• 若分割案與原申請案之請求項的實質內容有所不同 

• 對分割案通知之理由將有所不同，雖引證文件相同，對該分割

案不得逕為最後通知。 

非屬『已通知之內容相同者』 

39 



再審查階段之最後通知 

• 再審查理由或所提修正仍有不予專利之事由者，得逕為最

後通知 

• 初審如已發給最後通知，再審查亦受最後通知之限制 

再審查逕為最後通知 

• 初審時是否已給予申請人適切修正之機會 

• 申請人是否配合審查意見通知之內容進行修正 

• 得再次發給審查意見通知 

可再次發給審查意見通知 
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解除初審最後通知之限制 

• 經審查認為初審發給最後通知為不當者，得解除初

審最後通知之限制 

解除限制 

• 若申請人欲取得較大之權利範圍，可於原申請案中

提出申復，主張原發給之最後通知有所不當 

• 如申復理由成立，則後續申請專利範圍之修正將不

受修正限制。 

審查中均得爭執 
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逾指定期間提出之修正 

• 逾指定期間提出之修正，如係對應審查
意見而不須重行檢索，若認為受理後尚
不致延宕審查程序者，得受理該修正 

• 例如僅刪除先前審查意見中指出不准專
利之請求項而保留先前審查意見中通知
暫無不准專利事由之請求項，或僅為形
式上之小錯誤，例如僅為標點符號、錯
字之修正， 

逾指定期間提出之修正 
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審定 

• 經審查後，未發現不准專利事由，或經申請人申復後克服所有不准
專利事由，且無其他未通知之不准專利事由者，應為核准審定 

核准審定 

• 先前審查意見通知已檢附引證文件通知不具新穎性、進步性、不符
擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則或不具發明單一性，經修正
後仍得以相同引證文件認定不符先前已通知之相同專利要件者，屬
未能克服先前通知之不准專利事由，得作成核駁審定 

核駁審定 

• 逾指定期間提出之修正不生修正之效力，屬未克服先前通知之不准
專利事由，得依先前通知之不准專利事由，逕為核駁審定 

• 修正不符合修正限制（例如以其他不同技術特徵置換原請求項之技
術特徵），則不生修正之效力，依最後通知前之申請專利範圍進行
審查，得敘明不接受該修正本之事實，依最後通知之不准專利事由
逕為核駁審定 

逕為核駁審定 
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感 謝，並 請 指 教 
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