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論專利舉發案審查之「處分權主義」 

及「爭點主義」 

－從台北高等行政法院 91 訴字 2924 號判決談起 

劉國讚∗ 

壹、前言 
專利舉發案1之審查，涉及舉發人及被舉發人兩方立場對立之當事

人，其審查過程應注意雙方當事人程序利益之衡平。此種審查程序與只

有一造行政處分相對人之情況迥異。 

審理兩方立場對立之當事人之紛爭通常是在法院進行訴訟程序，在

行政機關並不多見。而在法院進行司法審判程序時，不論是民事訴訟、

刑事訴訟或行政訴訟，均有完備的訴訟程序法可供遵循。而在專利專責

機關審理專利舉發案時，則僅有五個條文規範(專利法第 67 條至第 71
條)。 

因此，許多實務問題在法規未明文規定下，即出現問題，例如審查

舉發案時，可否如審查專利申請案般自行調查證據？即引起爭論。 

前揭問題因當事人不服行政處分而提起行政訴訟時，行政法院所為

之判決，雖僅是個案，所揭示之舉發案審查原則即有重要之地位。例如

早期行政法院曾揭示專利舉發案係採「當事人進行主義」2：專利權之

                                                 
收稿日：94年 7月 22日。 
∗ 經濟部智慧財產局專利三組副組長。 
1  本文所討論者為專利舉發案及異議案共通之審查實務，現行專利法已廢除異議制度，
為免贅語，本文均略去異議案。 

2  77判字第 1862號判決。 
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舉發係採當事人進行主義，凡主張他人之專利權有違反專利法之規定而

提出舉發者，應備具申請書，載明理由及證據向專利局舉發之。若所提

理由及證據不能證明被舉發案有違專利法之規定，則應審定舉發不成

立，此為一般對專利舉發案之審理原則。 

在此原則下，使得當時舉發案之審查可否超出舉發人所主張之證據

範圍自行調查證據之爭論，獲得解決。 

近年行政訴訟新制之施行，以及台北高等行政法院設立專股審理專

利事件，於 92年 10月 9日 91訴字第 2924號判決在專利舉發事件引用
民事訴訟上之「處分權主義」及「爭點主義」，取代過去之「當事人進

行主義」，其後又有多號判決，讓專利舉發案之審查原則更加明確。 

本文係 91訴字 2924號判決所揭示之「處分權主義」及「爭點主義」
為基礎，探討專利舉發事件之審查原則，並就近年多號判決以歸納方式

整理其在審查實務上之運用方針。 

貳、處分權主義與爭點主義 
民事訴訟上所稱之「處分權主義」，是指當事人是否將私權之爭執，

請求法院裁判，其請求法院裁判之範圍如何？均依當事人自己之意思而

言。民事訴訟以確定當事人間私法上權利義務為其目的，依私法自治之

原則，私法上之權利人是否行使其權利，行使之範圍如何，或竟拋棄其

權利，均委諸權利人之自由意思。3 

台北高等行政法院對於專利舉發案之審查，認為應採處分權主義
4。故對於某一專利，是否提起舉發，提起舉發後希望智慧局所審查之

範圍為何？均依舉發人自己之意思而定。在此原則下，舉發案之審查，

不得超出舉發人之主張範圍。 

「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人

                                                 
3  參考楊建華原著、鄭傑夫增訂，民事訴訟法要論，93年 10月。 
4  91訴字 2924號、91訴字 2742號、91訴字 3182號等。 



論專利舉發案審查之「處分權主義」 
及「爭點主義」 

94.09 智慧財產權月刊 81 期 7 

 

本本月月專專題題  

有利及不利事項一律注意。」為行政程序法第 36 條所明定。專利舉發
事件若採處分權主義，因調查證據之範圍將受到限制，似與前揭法條「不

受當事人主張之拘束」有違。實際上依職權調查證據時，仍應「對當事

人有利及不利事項一律注意」，調查證據範圍過大，對被舉發人不利，

對舉發人有利；調查證據範圍過小，對被舉發人有利，對舉發人不利。

舉發是針對已獲准之專利權案所提，故不能和專利申請案之審查可無限

制依職權調查證據相提並論。 

在處分權主義下，舉發人所請求審理之範圍應以何者為單位。例如

舉發人僅以一證據稱系爭專利不具新穎性，則審查人員就同一證據範圍

內可否自行論究系爭專利之進步性？ 

如何判斷進步性要件是否為舉發人主張範圍內，尚需搭配「爭點主

義」5：「專利舉發程序係採爭點主義，一個獨立之引證案（包括數個關

連資料組成之一個引證案）構成一個爭點，基於被舉發人之程序利益，

舉發人不能略過舉發階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新理由

及新證據。」 

在爭點主義下，前揭問題中審查人員在同一證據範圍內可否審查系

爭專利之進步性，即涉及新穎性與進步性是否為同一爭點的問題，易言

之，爭點的大小如何界定？主宰爭點之要素為何？ 

參、判斷爭點之要素 
舉發理由係舉發人發動舉發之主張，被舉發人係針對舉發人所列理

由之答辯。從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，綜觀近年判

決，決定爭點大小之要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範

圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。 

                                                 
5  91訴 2924號、91訴 2742號、91訴 3182號、91訴 3756號、91訴 4033號、91訴 4448
號、91訴 4310號、91訴 4909號、91訴 5052號、92訴 1053號等。 
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一、專利要件 

專利法第 67條第 1項第 1款規定可提起舉發之事由，例如發明專
利定義(專利法第 21 條)、產業上利用性、新穎性、進步性(第 22 條)、
擬制新穎性(第 23 條)、法定不予專利項目(第 24 條)、專利說明書揭露
要件(第 26條)、先申請原則(第 31條)等。這些事由多屬專利法第 44條
規定可審定不予專利之事由，這些各別之舉發事由原則上均可獨立存在

(僅少數例外)，亦即某一專利要件由舉發人主張後，即可獨立審查此一
要件，與其他要件互不影響，因此均可構成不同之爭點。 

二、舉發證據及理由 

舉發證據係用來證明系爭專利不符專利要件，應予撤銷專利權。故

以舉發證據判斷是否為同一爭點，應以「獨立」之證據判斷，並配合舉

發人所主張之專利要件，而非指舉發人所編列之形式上的證據。某些專

利要件並不需證據之佐證，有些專利要件則可能需要多件證據。例如證

據一為型錄、證據二為實物樣品、證據三為交易之發票，舉發理由據證

據一至三主張系爭專利不具新穎性，因喪失新穎性係指申請專利之發明

於申請前已見於刊物或公開使用，舉發證據一至三係互相關聯，以證明

有某一技術於某一日期已公開之事實，故此三證據互為關聯，配合其所

主張之專利要件，應僅屬一證據，易言之，僅有一爭點，而非各別證據

均可構成獨立爭點。 

進步性之審查，可以組合多件先前技術以資比對，故舉發人舉出

專利公告案 A 及 B 為舉發證據，以證明系爭專利不具進步性，亦
僅為一爭點。必須注意者，舉發人先舉出專利公告案 A 為舉發證
據，以證明系爭專利不具進步性，後又以專利公告 A 及 B 以證明
系爭專利不具進步性，兩者即構成不同爭點。 
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三、申請專利範圍請求項6 

申請專利範圍得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必

要技術特徵，請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權

的基本單位。7 

申請專利範圍請求項既為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張

專利權的基本單位，則不論為獨立項或附屬項，每一請求項均可構成獨

立之爭點。 

以專利要件、申請專利範圍請求項、舉發證據等三要素判斷爭點僅

為原則，仍有例外狀況之可能。三要素均相同時，若理由不同，仍可能

構成不同爭點。例如舉發以證據 A 主張系爭專利申請專利範圍第 1 項
不具進步性，經審定為舉發不成立確定後，另一當事人又以同一證據 A
主張系爭專利申請專利範圍第 1項不具進步性，但提出實驗數據等資料
以為佐證，仍可能因理由不同而未被認為屬同一爭點8。 

肆、爭點之作用 
在爭點主義及處分權主義之下，舉發案之審查，首需確立當事人之

爭點，再依爭點逐一審查。爭點在審查上的作用為： 

一、增列新爭點受補提新事實及證據之時間限制 

舊專利法第 72 條第 4 項雖有自舉發之日起一個月內補提新事實及
證據之限制，但改制前行政法院 72年判字第 1419判例意旨，認為至遲
應於舉發案審定前，補提新事實及證據。93 年 7 月 1 日施行專利法已
依前述判例修正，將 1個月的時間限制刪除。 

「原告於舉發階段，僅主張系爭案之結構特徵已為引證一所揭

                                                 
6  專指發明、新型專利。 
7  專利審查基準第二篇 3.3.1節，93年 7月版。 
8  此一情況甚少，尤其若在爭點範圍內審查人員已充分調查證據，則很難就同一爭點再
提出不同之理由。 
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露，係引證一之技術手段之直接轉用，未能增進功效；且為引證二

至四之簡易組合轉用未能產生相乘功效等情，並未主張將引證一與

引證二、三或四結合來判斷系爭案之不具進步性，故此部分係屬新

事實（新爭點），應受訴願時即現行專利法第 72條第 4項自舉發之
日起一個月內補提新事實及證據之限制（依改制前行政法院 72 年
判字第 1419 判例意旨，至遲應於舉發案審定前，補提新事實及證
據）」(92.9.4日 91訴字 2635號) 

因此，舉發審定前可以補提新爭點，不論是書面補提，或面詢時提

出，專利專責機關均應予以審查。 

二、專利專責機關超出爭點範圍外之審查即為認作主張事實9 

在處分權主義及爭點主義之下，當事人所未主張之爭點，即不應予

審查。縱然發現有和系爭專利完全相同之證據資料可證明系爭專利不符

新穎性或進步性等專利要件，不論該證據資料係審查人員自己審查他案

時發現，或係舉發人所檢附但未主張者，只要舉發人並未主張該爭點，

則該證據之論斷為另案舉發或另案依職權審查之問題，不應於本案論

斷。「該部分並非原告異議理由所主張之證據資料，則被告以其取代原

告主張之證據資料而為審查，亦有認作主張事實之違法。」(91訴字 1156
號)。 

三、專利專責機關有任一爭點未予審查即有漏未審酌之違法 

舉發案係舉發人所發動，專利專責機關自當依舉發人所主張之舉發

理由審查之，若審定理由忽略了部分舉發理由，即有漏未審酌之違法。

惟舉發理由長篇大論，是否每一細節均應論究，綜觀近年判決，台北高

等行政法院審查密度係以爭點作為單位，任一爭點未予審查者即屬漏未

審酌，在爭點範圍內若未就舉發理由或答辯理由之每一細節逐一論究，

尚不一定構成漏未審酌。 

                                                 
9  經濟部訴願決定常稱「訴外裁判之禁止」，例如經訴字第 09306219790 號、經訴字第

09306124770號、經訴字第 09306228200號、經訴字 09306122970號等。 



論專利舉發案審查之「處分權主義」 
及「爭點主義」 

94.09 智慧財產權月刊 81 期 11 

 

本本月月專專題題  

在同一爭點內，舉發人所主張之重要事項未予審查而構成漏未審

酌的情況有：「而原告異議時所引證之事項，乃引證二之第一圖及

第四圖實施例，並未提及第五、六、七圖之實施例，惟被告對於前

開異議時所主張之引證二第一圖及第四圖實施例，未詳加審酌，卻

只注意到其第八圖所揭露之側偏問題，據以認為引證二與系爭案之

技術手段及功效不同，亦有未洽。」(91訴字 1156號) 

四、專利專責機關在爭點範圍內應依職權調查證據 

舉發案審查時，係為受限制之職權調查10，亦即採「爭點範圍內依

職權調查證據」。例如，舉發人提出我國專利公報為引證，因專利公報

僅刊登申請專利範圍及圖式，則發明說明或創作說明仍在依職權調查證

據之範圍內。「經查本件參加人於舉發階段已提出引證一第 539942 號
「摺疊式看書架」新型專利案公報影本，其雖未併同檢附該專利案之說

明書，惟依專利法第 103第 2項規定「新型專利權範圍，以說明書所載
之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」之意旨，被告為

界定新型專利權範圍，本得審酌其專利說明書，故被告為明確界定該引

證一之申請專利範圍，而參酌留存於被告處所之該案說明書，於法並無

不合，亦未逾越參加人舉發引證之範圍。」(91訴字 2248號) 

專利專責機關審查舉發案時，在爭點範圍內，對當事人主張之事實

存疑時，應依職權調查證據，若有應調查而未調查者即構成違法。「被

告雖曾赴欣興電子股份有限公司進行勘驗，惟並未至清三電子股份有限

公司、台灣電路股份有限公司勘驗實物（原告未曾表示放棄至上開二家

公司勘驗之請求），即以異議證據九（清三電子股份有限公司向原告購

買之機器進口資料）、異議證據十一（台灣電路股份有限公司向原告購

買之機器進口資料）均無法得知其產品之結構，不具證據力為由，而為

異議不成立之審定，且於審定書內並未說明不予勘驗之理由（被告既認

異議證據九、十一尚無從得知產品之結構，即更有至現場勘驗實物之必

                                                 
10  專利審查基準稱「合理程度之證據調查」(見異議、舉發、依職權審查基準第九章，89
年 7月版)。 
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要），揆諸前揭規定，顯然有應行調查之證據而未調查之違法。」（92
訴字第 1661號） 

五、行政救濟階段，判斷當事人補充之證據為補強證據或新

證據 

專利舉發案於行政救濟階段，當事人常會提出證據資料，行政救濟

階段所提之證據資料是否應予審酌，端視此一證據為新證據或補強證

據。區分補強證據與新證據的實益在於：若被判定為新證據，則基於被

舉發人之程序利益，舉發人不能略過舉發階段，而於行政爭訟程序中逕

行提出獨立之新理由及新證據11；若被判定為補強證據，則理應在原審

查階段即應依職權調查得到該證據，若原處分未充分依職權調查證據，

則此一證據於行政救濟階段提出自亦在審理範圍內。 

而判斷補強證據或新證據之依據可從此一證據是否在原爭點範圍

內觀察之。 

補強證據與新證據之問題經常出現爭訟，以下有多則高等行政法院

及最高行政法院判決： 

但對於公告中之專利案，任何人認其不符專利要件者，依法得自公

告之日起三個月內，備具異議書，附具證明文件，向被告提起異議，乃

專利法為維持社會公平正義所賦與公眾之異議權，於此異議程序中已生

                                                 
11  91年 1月 29日最高行政法院暨台北、台中、高雄三所高等行政法院研討結果。 
法律問題：異議人或舉發人以某專利違反專利法第 97條及第 98條之規定而為異議或
舉發，經智慧財產局審定不成立後，異議人或舉發人乃請求行政救濟，於高等行政法
院訴訟中，提出關於異議或舉發事由之新證據，高等行政法院應否予以審究。 
討論意見：甲說：依專利法第 102條第 2項及第 105條準用第 72條第 4項規定，異議
人或舉發人補提證據，應自異議或舉發之日起一個月內為之。上開規定均屬強制規定，
異議人或舉發人未於期限內提出證據，即發生失權之效果，不得再於其他行政救濟程
序中提出新證據。乙說：專利權給予之目的在鼓勵技術之創新，其保護具強烈之排他
性，獲得新型專利者必須具備絕對的新穎性、進步性及產業可利用性等要件，缺一不
可。是專利如經異議或舉發時，應根據異議或舉發理由為全面審查，非僅以異議人或
舉發人所提出之證據為限，故異議人或舉發人於高等行政法院所提出之證據，法院仍
應予審究。 
研討結果：採甲說。 
刊載於司法周刊第 1071期 3版。 
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兩造對立之情勢，依專利法第 41條、第 102條、第 115條之規範意旨，
主管機關即被告基於公平及中立原則，自不能超出異議人所據以異議之

引證案（爭點），而依職權調查獨立之新證據。⋯。而原告於本案訴願

程序所提出之諸項技術參考資料，⋯，與原異議引證案並不具有同一基

礎事實之關聯性，係屬獨立新證據，揆諸前揭說明，自非訴願機關及本

院所得審究，亦難責由被告應依職權加以調查。(91訴字 3182號) 

按專利法第 105條準用第 72條第 4項之規定，新型專利舉發人補
提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。因此，新型專利舉發人

未於上述期限內補提之舉發理由及證據，該理由及證據自得毋庸於本件

審酌，而屬得否另案舉發之問題，此係專利法關於舉發理由及證據之特

別規定，自應優先適用，此與行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，

係屬二事。(91訴字 2848號) 

按專利法第 105條準用同法第 72條第 4項規定：「舉發人補提理由
及證據，應自舉發之日起一個月內為之。」該項規定雖非法定不變期間，

專利主管機關於審定之前，舉發人補提之理由及證據，固應予以受理；

然一旦已就審查當時提出之理由及證據而為審定後，自不容舉發人於行

政救濟程序中另行提出新證據。(91判字 1565號) 

參加人提起舉發時已提出信穎公司產品目錄為證，於訴願程序中更

提出廣隆公司申請抵減營利事業所得稅相關資料，無非在證明原舉發證

據引證案之印製日期，其性質屬補強其原舉發之證據力而已，自非與原

舉發證據無關之新證據，尚與專利法第 72 條所定舉發人應自舉發之日
起一個月內補提理由與證據無違。(92裁字 717號) 

惟查，原告於異議時所提引證二之實物，依當時之證據資料，雖無

法證明其即為引證一型錄第 37頁所示型號 1658Ｂ之產品，惟原告於本
件訴訟中業據提出其向引證一型錄所示產品生產者美商 NELSON 公司
取得型號 1658Ｂ之產品，此有該產品實物（產品包裝上有美商 NELSON
公司之註記及型號之標示）及郵寄信封附卷可稽。按前揭產品實物確係

引證一型錄內所示型號 1658Ｂ之產品，被告對此亦不爭執，雖於訴訟



論專利舉發案審查之「處分權主義」 
及「爭點主義」 

 

14 智慧財產權月刊 81 期 94.09 

 

本本月月專專題題  

中始行提出，但係補強原提引證一之證明力，顯與引證一有關聯性，尚

非新證據可比，自應予以審酌。茲被告為本件異議審定時，未及審酌上

開補強證據，即作出異議不成立之處分，訴願決定予以維持，均有未洽。

(91訴字 4569號) 

六、同一爭點有一事不再理之適用  

專利法第 67條第 4項規定：「舉發案經審查不成立者，任何人不得
以同一事實及同一證據，再為舉發。」即所謂「一事不再理」之規定。

何謂「同一事實及同一證據」，在爭點主義之下，通常指該同一事實及

同一證據所主張之同一爭點而言。若該爭點經審查為舉發不成立者，任

何人再就同一爭點為舉發；反之，若屬新爭點者應予審查。「引證一雖

於系爭案異議事件一及舉發事件二中被認定不具證據力，然本件舉發案

之舉發理由係將引證一及二組合後，而認為系爭案不具進步性，而被告

之審定亦非單以引證一為證據，故本件被告之審查與以引證一為證據之

異議事件一及舉發事件二之審查非為同一事實。」(91訴 3545號) 

七、未於訴願階段表示不服之爭點，不得再於行政訴訟階段

表示不服 

台北高等行政法院對於撤銷訴訟之提起，採嚴格之訴願前置及爭點

主義。「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法

律上利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不

為決定，或延長訴願法定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院

提起撤銷訴訟。」為行政訴訟法第 4條第 1項所明定。專利舉發審定為
一行政處分，對舉發審定不服提起撤銷訴訟前，必須經過訴願程序。在

爭點主義下，若某些爭點未經過訴願程序，則不得於行政訴訟時表示不

服。台北高等行政法院認為： 

易言之，專利異議程序係採爭點主義，一個獨立之引證案（包括數

個關連資料組成之一個引證案）構成一個爭點，基於被異議人之程序利

益，異議人不能略過異議階段，而於行政爭訟程序中逕行提出獨立之新
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理由及新證據。復按異議案經審定不成立後，異議人之提起訴願為提起

行政訴訟（包括撤銷訴訟及課予義務訴訟）以前必先踐行之程序，若不

經過訴願而逕為行政訴訟，即非法之所許。且基於爭點主義及處分權主

義，如果異議人於訴願程序對其過去在異議階段曾經主張之某獨立引證

案不再爭執（即對該引證案不足以異議成立之部分，未表示不服），訴

願機關對該部分即不得加以審究，而未經提起訴願之引證案，其涉及之

爭點於訴願程序終結時即告確定，不能再以之作為行政訴訟之標的。亦

有改制前行政法院 62年判字第 96號判例意旨可資參考。(91訴字 2924
號、91訴字 3182號) 

伍、非獨立之爭點及闡明權之行使 
採爭點主義之先決條件在於，各爭點必須各自獨立，若爭點彼此關

聯，則無法僅論究關聯爭點中的某一爭點。例如 A、B兩爭點互相關聯，
舉發人只爭執 A爭點，審究 A爭點時無法避免不涉及 B爭點，此時 B
爭點雖不在舉發人主張範圍，但專利專責機關可透過闡明權之行使或面

詢之進行，讓此一爭點進入審查範圍內。須注意者是當事人未主張之情

況下，為何要將該爭點納入審查範圍，應在審定理由敘明，否則即可能

被認為是認作主張事實。以下是較可能出現之非獨立爭點： 

一、新穎性與進步性之關聯 

舉發人舉出某一證據稱系爭專利不具進步性，但經審查結果系爭專

利不具新穎性，基於新穎性審查是在進步性之前，且兩者為不同之要

件。審查時不能略過新穎性，亦不能逕以進步性審查舉發成立，故此時

可行使闡明權。 

但在相反之情形下兩者則為獨立之爭點。亦即舉發人舉出某一證據

稱系爭專利不具新穎性，但審查結果系爭專利具新穎性但不具進步性。

則此時應僅就新穎性審查，進步性為另案舉發或另案依職權審查之問

題，不能於本案行使闡明權。 
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二、獨立項與附屬項之關聯 

舉發人舉出某一證據稱系爭專利申請專利範圍第 2 項不具新穎性
(第 2項為依附於第 1項之附屬項)，經審查結果第 2項與證據完全相同，
確不具新穎性而舉發成立，因審查附屬項時必須審視其獨立項，且當附

屬項為獨立項之下位概念時，獨立項亦屬證據之上位概念而不具新穎

性。此時不能略過獨立項，而僅審查附屬項，故可行使闡明權，讓第 1
項亦在爭點範圍內。 

但在相反之情形下兩者亦為獨立之爭點。亦即舉發人明確僅主張第

1項時，雖經審查結果第 2項亦會成立，則應僅就第 1項審查，第 2項
為另案依職權審查或另案舉發之問題，不能於本案行使闡明權。 

陸、結論 
專利舉發案之提起，被舉發人與舉發人常常是專利侵權訴訟之原、

被告，舉發案之審查結果，對於兩造當事人權益均有重大之影響。 

本文歸納近年行政訴訟判決之見解所得舉發案之審查原則，在「處

分權主義」之下，專利舉發案之審查係一種舉發人所發動之客觀爭訟，

與依職權審查係由專利專責機關發動有別。而現行舉發案審查實務中，

困擾專利專責機關已久者，為合理調查證據之範圍究竟何在？調查範圍

過廣即屬認作主張事實，調查範圍過窄則有應調查而未調查之違法，此

一問題於「爭點主義」之下終有較為明確之規範。 


