
中華民國專利師公會 函
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發文字號：專師字第 1090000142 號

速別：普通
密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：關於鈞局對「專利審查基準」第二篇第六章之 4.2.2 之(7)規

定，於實務操作之標準，敬請鈞局釋疑見復。

說明：

一、依本會會員 109 年 11 月 3 日意見反映辦理。

二、近日本會會員執行業務時，遇有以下問題：

（一） 審查基準第二篇第六章之 4.2.2 之(7)規定「即使申請時說

明書中未揭露該先前技術，亦允許於說明書及請求項之上

位概念技術特徵中直接以排除該先前技術之負面敘述方

式予以修正，修正後之說明書及請求項中雖增加申請時未

揭露之技術特徵，亦得例外視為未引進新事項」。

（二） 近期發現，鈞局審查官會以下述理由，指稱排除形式之修

正超出申請時揭露範圍：「本局允許以審查基準第二篇第

正本



六章之 4.2.2 之(7)所記載之排除式修正(disclaimer)請求項，

僅限以下三種情形：

1.為克服不具新穎性之引證文件(專利法第 22 條第 1 項

第 1 款)；

2.為克服擬制喪失新穎性之引證文件(專利法第 23 條)；

3.為克服不符先申請原則之引證文件(專利法第 31 條)，惟

「同日申請」之引證文件不適用該排除式修正(排除專利

法第 31 條第 2 項)；」

（三） 有疑問者是：

1.上述「僅限以下三種情形」並未見於審查基準中。

2.若鈞局一律核駁進步性，不核駁新穎性，就可輕易阻止

申請人依審查基準第二篇第六章之 4.2.2 之(7)之原則進行

排除形式記載之修正，是否合理？

3.修正是否超出申請時揭露範圍之判斷，變成和核駁理由

有關，是否合理？

正本：經濟部智慧財產局

副本：

理事長


