專利法修正草案（有關實務作業部分）第二次公聽會各界意見

及研復結果彙整表
	條  次
	各   界   意   見
	研   復   結   果

	第17條
	「凡」字為贅字，建議刪除。

	依建議刪除，草案條文如下：

第十七條  申請人為有關專利之申請及其他程序，遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但延誤指定期間在處分前補正者，仍應受理。

	第22條
	1、第一項規定，「凡」字為贅字，建議刪除。

2、第三項規定，「不視為」建議修正為「非屬」。


	依建議修正。

	第25條之1
	1、現行法第25條規定「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之效果，本條未作相同之規定。若有意不規定，宜說明之。

2、參照第49條第3項「不得超出申請時原外文本…」，所稱「原外文本」係取得申請日之文本，惟本條第3項「…，原外文本視為未提出。」所指之外文本並未取得申請日，是否宜稱「原外文本」？

3、第4項規定本即可訂於細則，此處不需另定，如有明定之必要，建議另訂辦法。

4、中文說明書不須區分中文本與中文譯本，建議將「中文譯本」亦改為中文本。
	1、第3項修正如下：

（1）增訂「未於指定期間內補正者，申請案不予受理」之法律效果。

（2）「原外文本」之「原」字刪除。

2、有關外文本之外文種類及其應載明之事項，為外國申請人所關切之重要事項，仍於此項明定授權於本法施行細則定之或另訂辦法，本局將再行討論。

3、中文說明書之用語一律稱「中文本」，不再區分中文本與中文譯本。

	第28條
	1、第1項規定應載明於何處，是否須明定？

2、建議將「載明」修正為「主張」。

3、依第9頁(三)之說明，條文中所載「同時」，並未限定必須同時補行第1項及第2項之行為。為避免日後困擾，條文宜修正得更明確。
	1、第1項規定修正為：「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明在外國之申請日及受理該申請之國家。」

2、第3項規定修正文字為：「申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權者，得於最早之優先權日起十六個月內，申請回復優先權，並繳納申請費及補行第一項及第二項規定之行為。」

	第29條
	第29條第5項：「依本條主張之…不得早於…九十年…」之規定已過時效，建議刪除。
	刪除第5項規定

	第30條
	1、第2項規定：

（1）修正後對外國人而言時間將更加緊迫。

（2）對於特殊菌株依食品所之技術可否在法定期間內完成存活試驗，將嚴重影響申請人權益。

2、對於生物材料為說明書之一部分，未寄存者即為揭露不完整，建議加強說明。

3、倘所寄存之生物材料未能存活者是否仍發給寄存證明文件。
	1、已與食品所確認其技術可於法定期間內完成存活試驗，採行將寄存證明文件與存活證明合併為一份文件之制度。

2、至於倘因食品所之技術問題未能於法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件者，是屬不可歸責當事人之事由，將於修正理由中加強說明。

3、舉例言之，實務上偶有需寄存之菌株未能存活，係因個案於海關檢疫過程中遭受污染所致者，惟其證明很困難，申請人係以其菌株在其他國家寄存均未發生無法存活之情形，佐證在我國寄存之菌株無法存活非因其菌株本身所致者，而為審查人員接受其菌株無法存活非屬可歸責當事人之事由，而得以補寄存，以充分揭露。

3、對於生物材料為說明書之一部分，未寄存者為揭露不完整，而為審定是否准予專利之依據，並非影響申請日取得之要件，此等事項將於審定書中一併敘明，不另作處分，將於修正理由加強說明。

4、由於本法修正後將改採寄存證明文件與存活證明合併為一份文件之制度，倘所寄存之生物材料未能存活者，將不發給寄存證明文件。

5、第2項規定對於申請案未主張優先權者，應檢送寄存證明文件之法定期間增定如下：「申請人應於申請日起四個月內，檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，屆期未檢送者，視為未寄存。」「前項期間，如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；主張二項以上優先權時，其起算日為最早之優先權日之次日。」

	第31條
	1、除了先申請原則之外，學理及審查基準皆稱本條尚包括「禁止重複專利原則」。由於第2項規定著重於程序規定，建議項首增列「同一發明僅得授予一項專利權」，以資明確，理由見後述第31條之1意見(1)。

2、實務上，第2項包括複數個申請案之間及複數個申請案與專利案之間的情況（亦即也包括第31條之1所定之情形，若第2項係刻意區分而未包括第31條之1所定之情形，則尚欠缺發明專利案與申請案之規定，本問題留待第31條之1討論）。條文中規定「協議定之」及「擇一申請」，後者未包含複數個申請案與專利案之間的情況，建議仿修正條文第31條之1，修正為「協議」及「擇一」。

3、建議刪除第4項「除有第三十一條之一規定外，」理由見後述第31條之1意見(1)。

4、有關「申請專利之發明」與「同一發明」之用語於本法中應有一致之規定。

5、建議刪除第1項但書，該項但書未定亦有相同效果。
	1、按依現行第31條規定，已可解釋包含禁止重複授予專利之原則，因此是否需增列「同一發明僅得授予一項專利權」之規定，局內將再行討論。

2、至於第1項但書規定應否刪除，因尚涉及第27條第4項規定必須修正之問題，局內將再行討論。

3、另有關「協議」及「擇一」之用語，局內將一併討論。

3、有關「申請專利之發明」與「同一發明」之用語，本次修正案整合時將一併檢討。

	第31條之1
	1、本條已變更前次公聽會草案條文之理由建議增列。

2、同一人就同一發明或創作，不同日申請者應如何處理？

3、現行實務可否先改採於發明核准審定前再通知申請人擇一之作法？

4、延續前述第31條之問題，本條主要係作為第31條禁止重複專利原則下的特別程序規定，而非另創一實體專利要件（證諸外國立法例，並未有類似之專利要件。若本條並非一新創之專利要件，則第44條及第67條不宜列入本條。）建議a.將本條併入第31條定之，或b.將第1項「不予發明專利」及第3項「不予專利」均修正為「依前條第二項規定不予發明專利」（即依該項前述「同一發明僅得授予一項專利權」之規定核駁）。此外，若本條並非一新創之專利要件，應刪除第44條及第67條中所列之第31條之1的相關條項。

5、第1項未涵蓋如第31條之優先權日之概念，建議仿第31條第2項，將「於同日…」修正為「於申請日、優先權日為同日…」。

6、專利權係從公告日起生效，且已生效之專利權之消滅應予以公告。再者，拋棄通常並非自公告日起拋棄，自公告日起拋棄必須以專利權人的聲明書為憑，僅以法定「視為拋棄」，似不周全。建議第2項「其新型專利權，視為自申請日起拋棄。」修正為「應聲明自公告日起拋棄新型專利權。」此外，應一併修正第31條說明二之相關文字。

7、第3項「不予專利」與第1項及其他條文中之「不予發明專利」不一致。
	1、由於外界反應本條規定之95年12月公聽會版本制度設計太過複雜，且限制很多，恐無法如預期般順暢運作，造成開放一案二請以利權利接續之制度雖受外界歡迎，但又因規定要件太多遭詬病，同時，證諸原先採行此項制度之大陸及韓國，目前均已改弦更張，大陸地區因此項制度頻生紛爭，已修改其審查指南並於其專利法修正草案納入修正後之規定，改變對於發明及新型專利權採行接續制度之態度；韓國亦已修法將新型專利改採實體審查制度。本局經審慎考量及內部多次討論後，本次草案改採在新型已取得專利權之情形下，於發明專利實體審查核准審定前，以通知申請人聲明是否自申請日起放棄新型專利權之方式，前述相關說明，並將於修正理由加強說明。

2、同一人就同一發明或創作，不同日申請者，適用第31條規定，非本條規定之適用範圍。

3、本局現行實務作法已較現行專利法第31條規定寬鬆，尚無改變實務作法之規劃。

4、本條是否列為不予專利及舉發事由，局內將再深入討論。

5、第2項規定如修正為「應聲明自公告日起拋棄新型專利權」，將有權利採接續制之疑慮，爰不修正。

5、第3項僅規定「不予專利」，係因其前已論及「發明專利審定前」，如再規定「不予發明專利」，用語上有不夠精簡之疑慮。

	第33條
	1、美國專利法允許不符單一性且未經審查之部分，於核准審定後至公告前，經審定之申請專利範圍仍得請求分割，亦得請求撤銷原處分，希望能引進該項制度。

2、希望再回復增訂專利權分割之規定，以利專利權人於舉發或侵權訴訟中之攻防需要。

3、核准專利之案件，有無可能於第1項第2款規定可提出分割申請之30日內即先行公告？

4、第3項「…。如有優先權者，仍得主張優先權。」語意不明確，建議仿前段之規定，修正為「…；原申請案之優先權日為優先權日。」

5、第4項「…申請時說明書…」與其他條文中相同概念之文字不一致，建議修正為「…申請時原說明書…」

6、第5項「…所提之分割申請案…」與第1或2項之用字不一致，建議修正為「…所為之分割申請案…」。

7、第6項「…所提之分割申請案…」與第1或2項之用字不一致，建議修正為「…所為之分割申請案…」。此外，本次修正內容似為開放核准後分割之制度，但限於原申請案內容不得變動且分割申請案必須增列請求項的特殊情況，而與一般分割之概念不同。因此，原申請案不再審查，必須以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告；分割申請案必須續行審查，審究所增列之請求項是否符合專利法第44條之要件。若然，說明文字並未將前述意旨說明清楚，建議加強內容。
	1、有關美國法部分，為美國專利特有之制度，除其制度與我國整體法制不合外，且該制度與本次修正引進之核准後分割制度規劃之目的不合，並無引進美國專利制度之規劃。

2、有關專利權分割，為92年專利法修正時廢除之制度，除各國無此等立法例外，專利權人仍得以利用更正或刪除請求項之方式因應，本次修法無回復增訂之規劃。

3、按依現行實務之公告作業流程，申請人於繳交證書費及第1年專利年費後，尚需約2個月之作業時間，方可完成刊登公報之公告作業。

4、文字修正部分本局將再行檢視。

	第38條
	建議於本條增補有關寄存證明文件涉及相關事項之說明。
	將於本條修正說明中增補有關寄存證明文件涉及相關事項（例如第30條修正說明中已述及者）之說明

	第43條
	有關審定書之作成、送達及審查人員之指定等，尚缺更正審定書（或處分書）這一塊，似有必要規定。建議在本項增列更正案審查人員之指定，並增定第64條之1，規定專利權人答辯及審定書之作成及送達。
	有關再審查、更正及舉發相關規定本局將作整體性規劃下次公聽會提出討論。

	第44條
	1、對於刪除第30條相關條項，說明文字有缺漏。

2、所列之第31條中之第3項似非得作為核駁之要件，建議增列第1、2及4項。

3、比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。（有關仿第33條修正條文增列第102條第3、4項之意見，參照第102條）
4、本條所列入之條款皆為實體要件，第31條之1不適於列入，理由同第31條之1之意見。
	1、現行條文對於不予專利之事由僅列出條號，該部分將不予變動，僅於新增事由之條號敘明項次。

2、改請規定將討論是否增訂類似第33條第4項之規定，如有增訂，亦將增為不予專利之事由。

3、第31條之1是否列為不予專利之事由，局內將再深入討論。

	第49條
	1、依第2項規定，是否修正後說明書、申請專利範圍或圖式三者未超出其一即可，建議修改修正說明部分。

2、依第4項規定，發給核駁通知後，申請人僅得於通知期限內修正，是否指申請人於通知期限後不得主動修正？此項限制將令外界更憂慮。

3、依第5項規定，發給最後通知後，除逾限提出之主動修正不受理外，超出4款規定之範圍是否亦不受理？

4、貴局本次草案第4項及第5項之修正，主要係避免申請人再大幅修正，為很好之修正方向，可以輔以收取規費解決，但所有案件是否均有最後通知，且最後通知之定義，建議於草案明定。

5、如以加速審查為前提，而能依法條規定得知何種情形會接到最後通知，在申請人可預知之情形下，申請人可更審慎提出修正，將可更加速審查流程。

6、初審如已接到最後通知，經核駁審定後提起再審查時，是否可再修正增列申請專利範圍。

7、在收到最後通知後可否再提出誤譯之訂正？

8、依第6項規定，該通知是否即為最後通知，「視為」之用語應修正「為」。

9、第7項規定之效果如為貴局逕行作成審定，建議修正文字讓意思更明確。

10、第5項第1款「請求項之刪除」及第2款「申請專利範圍之減縮」之意義為現行條文「申請專利範圍之減縮」所涵蓋，惟「申請專利範圍之減縮」文字並無區別，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，以免造成日後現行條文解釋之困擾。

11、第6項「…為通知…」與第4項不一致。

12、第6項之規定易將「最後通知」僅限於本項所定3款；且依說明文字，若「最後通知」係由「…審查人員就個案具體判斷…將於通知之格式上載明其為最後通知…」（見第24頁），在分割申請案或其原申請案之審查，假設皆須先通知始能審定的情形下，在該通知之格式上可以「載明其為最後通知」時，難以理解為何需要本項「視為」最後通知之規定。若本意是有該3款所定情形，例如原申請案與分割案之間，或分割案與分割案之間有內容相同之通知，僅須通知一次，而在其他相關分割案或其原申請案無須再通知，則可能會造成日後違反修正條文第44條第2項規定之爭執。相對的，若每一分割案及其原申請案皆須通知，而該3款僅為最後通知之部分態樣，建議於審查基準中規定即可。

13、第21頁說明文字「…申請日起第十五個月內為之等種種限制，已無必要…」，無必要之理由並未說明。

14、第23頁說明文字五「…常見申請人大幅增加申請專利範圍請求項之項數，或有擴大或變更範圍…」，若有擴大範圍之情事，以原引證文件即可審定，並不會延宕審查時程，建議刪除「擴大或」三字。引進最後通知制度，無非是想解決前述大幅增加請求項之問題，但依說明，最後通知制度並不能解決問題。由於是否為最後通知仍取決於審查人員之意思，為何不仿歐洲專利公約直接規定「除依審查意見通知書或為審查人員接受者外，一旦經通知，申請人修正說明書、申請專利範圍或圖式僅限於第5項所定3款事項」，另在審查基準中詳定可接受修正之事項，以避開最後通知制度的操作難度。
	1、說明書、申請專利範圍或圖式修正後未超出原申請時三者其一所揭露之範圍即屬未超出，依現行規定及審查基準之說明，於適用上並無問題，將修改修正說明之陳述方式。

2、依第4項規定，發給核駁通知後，申請人僅得於通知期限內修正，本次修正設定時限限制，其目的在於避免審查人員重行檢索，延宕審查時程，惟倘申請人於收到通知後提出大幅變動之修正，因其修正係於通知期限內提出，必須受理其修正；但於超出通知期限後提出者，為避免審查人員重行檢索，延宕審查時程，方不受理其修正，惟如逾限提出之修正，不須再重行檢索，或係對應審查理由，或僅為形式上之小錯誤，而為審查人員所得接受者，該逾限提出之修正仍有受理之可能，其適用情形將於審查基準明定之。

3、依第5項規定，發給最後通知後，除逾限提出之主動修正不受理外，超出4款規定之範圍亦不受理。

4、有關最後通知，於日本或大陸審查實務，在個案上未必每一案件均發給最後通知，且事實上亦不可能於每一案件均發給最後通知，因此，初審或再審查階段，發給第一次審查意見通知書後，在個案上通知申復或修正不以一次為限，容有二次以上，但亦不可漫無限制，惟通知之次數無法明定，日本及大陸亦均未於專利法明定，對於最後通知之適用情形及其相關流程，將於審查基準明定之，申請人仍可得知最後通知適用情形。

5、有關已發給最後通知之申請案，於再審查階段之修正適用情形，將另行訂定於下次公聽會提出。

6、有關在收到最後通知後可否再提出誤譯訂正之申請，由於誤譯之訂正可能影響申請案必須重行檢索，是否受理，本局將再行討論，下次公聽會提出相關說明。

7、第6項規定及第7項規定之文字修正部分，本局將再行討論下次公聽會提出。

8、按現行條文第64條第1項第1款「申請專利範圍之減縮」之意，事實上包含刪除請求項及縮減申請專利範圍，為求明確，避免滋生爭議，爰於草案第64條修正條文分列二款明定，本條新增第5項規定亦有相同適用，爰予分列，以資明確。

	第50條
	1、現行法已定有早期公開制度，依第3項「…應予公開…」，第1項「…其發明不予公告…」，建議修正為「…其發明不予公開及公告…」。

2、第3項係有關核准審定後之規定，尚欠缺有關核駁審定後之規定。本項既為有關核准審定後之規定，建議本項「…自審定書送達…」，修正為「…自核准審定書送達…」。此外，本項「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字。
	1、因發明案採早期公開制，無保密必要者即應公開；但僅只有核准審定者方有通知領證及公告之適用，本條規定後段將再作修正，對於無保密必要者，區分審定核准與核駁者分別適用之情形。

2、至「…原核准審定失其效力」中「原」字將於本法作整體性討論。

	第51條
	1、第1項之文字與第101條文字不對應，且「…原核准審定失其效力」中「原」為贅字，建議修正為「申請專利之發明，申請人應於准予專利之審定書送達後三個月內…核准審定失其效力。」

2、、第4項「…原核准審定，…」中「原」為贅字。
	「…原核准審定失其效力」中「原」字將於本法作整體性討論。



	第57條
	新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條，建議一併修正。
	下次修法草案將增列第125條。

	第64條
	1、第1項第1款「請求項之刪除」及第2款「申請專利範圍之減縮」，建議分別修正為「請求項項目之刪除」及「請求項範圍之減縮」，或仍維持現行條文，理由同第49條之意見。

2、第6項「說明書、申請專利範圍、圖式經更正公告者…」建議修正為「說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者…」。
	1、第1項第1款及第2款，仍維持草案條文，分列二款規定，理由同第49條之意見。

2、第6項規定應為說明書、申請專利範圍或圖式三者其中之一經更正公告者，即有適用，本項規定修正為「說明書、申請專利範圍或圖式經更正公告者…」。

3、本局將整體檢視第71條是否一併修正。



	第66條
	1、依第3項說明一(三)，回復專利權之效力包括依本條第2項及第17條之1規定，在本項規定似不夠周全，建議移列專利法第57條，並加以文字修正。若移列第57條，注意新式樣專利第129條不準用第57條，對應法條為125條。

2、本條無第4項，第37頁說明文字「第四項新增」應修正。

3、補繳期限屆滿後一年內，申請回復專利權時，其補繳應如何適用？建議於修正說明補充之。
	1、第3項規定是否列入第57條有關專利權效力所不及之事項，將作整體性討論。

2、本條修正說明第三點應修正為「第三項新增」。

3、有關專利權屆滿後有6個月之補繳期，逾補繳期後再有1年之期限可申請回復專利權，將於修正說明加強說明並舉例說明其補繳之適用情形。

	第67條
	1、所列之第31條中之第3項似非得作為核駁之要件，建議增列第1、2及4項。（同第44條之意見）

2、比照違反「分割要件」為不予專利之項目，建議增列違反「改請要件」亦為不予專利之項目。（有關仿第33條修正條文增列第102條第3、4項之意見，參照第102條）
3、本條所列入之條款皆為實體要件，第31條之1不適於列入，理由同第31條之1之意見。


	1、現行條文對於舉發事由僅列出條號，該部分將不予變動僅於新增事由增訂項次。

2、改請規定將討論是否增訂類似第33條第4項之規定，如有增訂，亦將增為舉發事由。

3、第31條之1是否列為舉發事由，局內將再深入討論。

	第68條
	1、現行實務是否當然續行審查，建議一併檢討。

2、第2項中「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關得續行審查。」故在本項所定之前提下機關似無續行審查之裁量權，建議修正為「…且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，專利專責機關應續行審查。」此外，若操作上是舉發人必須申復有可回復之法律上利益，則建議將前述「且舉發人對於專利權之撤銷有可回復之法律上利益者」修正為「且舉發人對於專利權之撤銷主張有可回復之法律上利益者」。
	1、依現行專利審查基準之說明，舉發審查中，專利權有當然消滅之情事者，其舉發仍續行審查。

2、第2項規定增訂後，舉發人提出有可回復之法律上利益證明文件，即可續行審查。

	第82條
	本條規定比例太高，建議參照大陸每月5%即可。
	補繳比例部分，已將原有一逾限即須加倍繳納之規定放寬為按月份比例加繳，已大幅放寬原有規定。
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