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專利法修法最新動態 
 
110年9月10日 
報告人：魏紫冠編譯 



專利商標簡併及對審之修法 
• 2020.12         第1稿草案預告60日 

• 2021.06         第2稿草案預告14日                

• 2021.09         第3稿 

 1、放寬專利申請分割之時點 

2、增訂專利權利歸屬爭議民事救濟之配套 

3、更正之處理 

4、專利訴訟為「特殊訴訟類型」；準用民事訴訟程序 

5、明確專利爭議訴訟之裁判方式 

6、調整過渡條文 

重要
修正 

 專利訴訟裁判費 

 爭議訴訟新證據 
改由智慧財產   

案件審理法規定 
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修正重點簡介 



1.放寬專利申請分割之時點(§34) 

原申請案
審定前 

原申請案核准審定書
送達後3個月內 
(※前置審查核准) 

NEW 
原申請案核駁審定書
送達後2個月內 

NEW 
原申請案於核駁
複審決定前 
(※前置審查時) 

NEW 
原申請案於核准
決 定 書 送 達 後     
3個月內 

複審審議程序 

申請核駁複審 
併提修正 

前置
審查 

 分割後申請案由初審審查之 
 新型、設計完全比照發明分割

之時點 
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2.專利權利歸屬爭議民事救濟配套 
暫停程序(§10) 

新增不得拋棄權利及更正事由(§69) 

調整專利權效力所不及事由(§59) 

 發明專利權人因專利權歸屬之爭執，經起訴、申請調解或提付仲裁者，不得拋棄

專利權或申請更正 

 因權利歸屬之爭執，經起訴、依其他法令調解或仲裁，當事人或其利害關係人     

得檢附相關事證，向TIPO就所涉及之專利案，申請暫停其審查、審議及其他程序 

 TIPO得於申請之日後1年內，暫停該專利案之程序。但暫停程序之原因消滅時，   

得依當事人或其利害關係人之申請續行程序 

 配套刪除第59條第5款規定經由舉發撤銷專利權，善意被授權人可主張專利權效力

所不及之事由 
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3.更正之處理 
舉發案併更正案之審議期間 

另有訴訟案件繫屬中… 

舉發及更正案一併決定(§77) 
 更正案有無理由，審議會適時公開心證(§74      、74-3       ) 
 必要時，得為更正之審議中間決定 
      -善用舉發審議計畫：審議會及當事人都受拘束 
      -舉發人不得提出新證據；專利權人不得再申請更正 

優先審議(§101) 
 舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，審議會得優先審議 

 涉民事侵權訴訟 

 涉民事侵權訴訟 
 涉專利爭議訴訟 
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4.專利訴訟為「特殊訴訟類型」 
專利複審訴訟 專利爭議訴訟 

特殊訴訟

類型/準用
民事訴訟程序 

參考德國立法例 

專利無效訴訟準

用民事訴訟程序 

審判權之選擇 

行政訴訟法§2 

舉發為私權爭

執之行政裁決 

行政程序法§3 

由兩造實質當事人
對審 

接近民事訴訟審理
模式 

 智慧財產及商業法院專屬管轄 
 維持二級二審；最高法院為終審法院 
 適用專利法、智慧財產案件審理法 
 與複審/爭議訴訟性質不相牴觸者，準用民事訴訟法 
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5.明確專利爭議訴訟之裁判方式(§91-9) 
 原告之訴不合法者，應裁定駁回之 

原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，判決認定專利權範圍，
並撤銷專利專責機關之審議決定 

原告之訴無理由者，應判決駁回之 

 專利爭議訴訟性質屬「形成訴訟」 

 因法院認定之專利權範圍與審議會審議決定不同，法院一併撤銷審議決定 

爭議案件為不受理決定而起訴，其原告之訴雖有理由，應撤銷原審議
決定，由專利專責機關重新審議 
 不服爭議案不受理決定之救濟，仍應以他方當事人為被告，並以不受理之審議決定為

訴訟標的，提起爭議訴訟 

 因爭議案受不受理決定案件，未經審議會實質判斷專利權範圍 

 若僅部分請求項為不受理決定，基於訴訟經濟，由法院依第三款判決認定專利權範圍 
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6.調整過渡條文 

第157條之5 

新法施行後 

未審定/處分案

件不得適用修

正施行前規定

提起行政救濟 

適用舊法： 

1.再審查案 

2.其他經審定/處分案 

3.前2項申請分割或改請案 

4.經行政爭訟發回TIPO案 

5.未確定之行政爭訟案 

適用新法： 

新法施行後，  

尚未審定或處分

之案件 
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