
【裁判字號】104,行專訴,93

【裁判日期】1050121

【裁判案由】發明專利申請

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

                                  104年度行專訴字第93號

原　　　告　日商電氣化學工業股份有限公司

代　表　人　吉高 紳介 　

訴訟代理人　葉信金專利師

輔　佐　人　陳志仁　　　

被　　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　王美花（局長）

訴訟代理人　洪菁蔓　　　

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國10

4 年8 月28日經訴字第10406312590 號訴願決定，提起行政訴訟

，本院判決如下︰

　　主  文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

一、事實概要：

   原告前於民國103 年9 月2 日以「光學膜用共聚合體」向被

   告申請發明專利，並於申請專利同時聲明主張優先權（受理

   國家：日本、申請日：2013/9/3、案號：特願2013-182606

   、專利類別：發明），經被告編為第103130189 號審查（下

   稱系爭申請案），惟未檢附優先權證明文件正本，亦未記載

   優先權證明文件電子交換存取碼，被告於103 年9 月18日以

   （103 ）智專一（二）原15179 字第10341739470 號函（下

   稱系爭補正函）請原告應於104 年1 月3 日前補送優先權證

   明文件正本（如優先權基礎案之受理國家與我國間已合作優

   先權證明文件電子交換，應於期限內補送優先權基礎案之存

   取碼）。嗣原告遲至104 年1 月9 日始將本件優先權基礎案

   之存取碼以郵寄方式補送至被告。案經被告審查，核認已逾

   法定期間，以104 年2 月2 日（104 ）智專一（二）15190

   字第10440192320 號函為本案視為未主張優先權之處分。原

   告不服，提起訴願，經經濟部於104 年8 月28日以經訴字第

   10406312590 號決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍未甘

   服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告主張：

Page 1 of 10



（一）「受委任者不得再委任」，是禁止一切沒有法律直接委任

     依據，而從事再委任之行為，故由法律委任發布之命令，

     自不得再委任訂定其他命令。而依被告訂定之「臺日優先

     權證明文件電子交換作業要點」（下稱系爭作業要點），

     係專利法施行細則第26條第3 項規定之「再委任」，而非

     專利法第29條第2 項規定之直接委任，不符合授權明確性

     原則，自不能作為裁罰性行政處分之依據。

（二）專利法第29條第2 項係規定原告應於最早之優先權日後16

     個月內，檢送受理該申請之國家或世界貿易組織會員證明

     受理之申請文件，並未規定應於一定期限內提交存取碼，

     而專利法施行細則第26條第3 項亦無期限之規定。又亞東

     關係協會與公益財團法人交流協會既已簽署「臺日優先權

     證明文件電子交換合作瞭解備忘錄（下稱系爭備忘錄），

     故只要是進行電子交換，即無需再依專利法第29條第2 項

     規定，於最早之優先權日後16個月內，檢送受理該申請之

     國家或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。準此，專

     利法及其施行細則既未明定提交存取碼之期間，則提交存

     取碼之期間應僅係程序上為履行作為義務所定之期間，並

     非法定期間，更不具備法定不變期間之性質，自得因申請

     人即原告提出延展而改變。何況，被告於系爭補正函中，

     亦未明確告知原告，補送存取碼之期間具有法定不變期間

     之性質，不得申請展期，致原告無法預期後果。

（三）至於專利法施行細則第26條第3 項所謂之「已為電子交換

     者」，其文義並不明確，被告及訴願機關均依系爭作業要

     點之規定解釋為提出存取碼即為「已為電子交換者」，而

     不需於法定期間內提交申請號，如此解釋將致申請號地位

     遠高於存取碼。而且，目前在其他國家，均要求需提出申

     請號，而非存取碼，若被告與日本特許廳未來會廢除提交

     存取碼之制度，僅以申請號作為存取優先權電子文件之依

     據時，則上開條文所謂「已為電子交換者」之解釋方式，

     即必須隨著與相異外國間電子交換制度之不同而改變，是

     被告捨棄「提交申請號」採用「提交存取碼」作為「已為

     電子交換者」的解釋，不符法律安定性及明確性之要求。

     又專利法並無授權被告訂定「申請人應提供智慧局足夠、

     必要資料，以使智慧局進行優先權文件的電子交換」的法

     定期間，因此被告將提交存取碼的期限訂定為法定期間，

     違反層級化法律保留原則。據此，專利法施行細則第26條

     第3 項所謂「已為電子交換者，視為申請人已提出」之規

     定既無時間之限制，自包括「即使於優先權日後16個月後
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     ，被告與日本特許廳已為電子交換者」之情形，且既有系

     爭備忘錄，故只要進行電子交換，申請人即無需再提交優

     先權證明文件，專利法第29條第2 項規定之法律關係，亦

     因系爭備忘錄而被消滅、設定或變更（行政程序法第135

     條）。何況，被告現行所採用之實務，關於電子交換，亦

     無時間限制，例如當申請人於優先權日後16個月內最後一

     天下午，將載有存取碼之文件送至被告，被告亦是先收文

     再於日後處理電子交換，則實際上電子交換之時間亦是在

     優先權日後16個月後，但被告仍視為申請人於優先權日後

     16個月內已提出。況且，系爭作業要點第6 點第1 、2 款

     亦有將可歸責於申請人或不可歸責於申請人之情形，給予

     補救或展期之規定。而揆諸系爭作業要點第6 點第2 款規

     定，因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可

     歸責於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期2 個月

     內補正正確存取碼或基礎案申請案號。而不論提供存取碼

     有錯誤或未提供存取碼，兩者實質上相同，都是未提供正

     確的存取碼，均會造成被告無法於最早之優先權日後16個

     月內進行電子交換，但被告卻對相同之事件為不同的決定

     ，顯然違反平等原則。

（四）聲明：

 １、訴願決定及原處分均撤銷。

 ２、被告就原告103 年9 月2 日「光學膜用共聚合體」申請案

     應作成准予優先權之處分。

三、被告抗辯如下：

（一）依專利法第28條第1 項、第29條第1 至3 項規定，專利申

     請人主張國際優先權，除應於申請專利同時聲明第一次申

     請之申請日、受理申請之國家或世界貿易組織會員，以及

     第一次申請之申請號數外，另應於最早優先權日後16 個

     月內，檢送優先權證明文件，方屬適法。又依專利法第26

     條第3 項及系爭作業要點第5 點第1 款之規定，申請人雖

     可以存取碼取代優先權證明文件正本，惟仍應於專利法第

     29條第2 項規定之期限內提出，否則即視為未主張優先權

     。蓋專利法施行細則第26條第3 項規定係指優先權證明文

     件已為專利專責機關經電子交換取得，方可視為申請人已

     提出。而依系爭作業要點規定，日本特許廳於取得基礎案

     之申請日、申請案號、專利類別及存取碼之清單後，方依

     其作業程序，提供被告優先權證明文件電子檔。如申請人

     未提供存取碼，被告自無法憑之向日本特許廳以電子交換

     方式取得優先權證明文件電子檔，故存取碼為取得日本核
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     發之優先權證明文件電子檔之要件。至系爭備忘錄及作業

     要點是將申請人於法定期間內負有檢送「優先權證明文件

     」之義務，轉換成申請人應於法定期間內提供「存取碼」

     之最低負擔，故原告仍應於法定期限內提出「優先權證明

     文件」或存取碼，且不得延展。是以，原告主張被告與日

     本特取廳已採優先權證明文件電子交換，故只要提供申請

     日及申請號，即可視為申請人已於法定期間內提交優先權

     證明文件等語即非可採，專利法第29條第2 項之規定及效

     力，亦無原告所稱因系爭備忘錄而被消滅、設定或變更之

     情事。

（二）我國參照日本特許法第43條第5 項及日本特許法施行規則

     第27條之3 規定，導入優先權證明文件電子交換作業，惟

     實務上電子交換作業必須配合簽署協議國之電子系統軟、

     硬體設備，其電子交換作業之要件規定無法為統一規範，

     此從美國與其他國家間進行電子交換作業，沒有存取碼之

     設計，而是要求申請人提供存取許可授權書；中國大陸與

     美國間的電子交換作業，除沒有存取碼之設計外，也沒有

     存取許可宣誓書，可證各國相互間為順利進行優先權證明

     文件電子交換作業，有依其相互的資訊作業系統各別制定

     所需規範之必要，不涉法律解釋或違反法律安定性之說。

     又有關臺、日優先權證明文件電子交換之規定，係遵循專

     利法、專利法施行細則、系爭備忘錄及系爭作業要點，該

     等規定對於所有申請人均一體適用，被告依法審核，並無

     原告所稱違反層級化法律保留原則之適用，是原告主張，

     均不足採。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、本院之判斷：

（一）經查，原告於103 年9 月2 日向被告申請「光學膜用共聚

     合體」發明專利，同時聲明主張優先權（受理國家：日本

     、申請日：2013/9/3、案號：特願2013-182606 、專利類

     別：發明），經被告於103 年9 月18日以系爭補正函請原

     告於104 年1 月3 日前檢送主張國際優先權之證明文件正

     本及首頁影本1 份、首頁中譯本2 份，並敘明屆期未補送

     者，將依專利法第29條第3 項規定視為未主張優先權；亦

     告知原告如本案優先權基礎案之受理國家與我國間已合作

     優先權證明文件電子交換者，請於期限內補送優先權基礎

     案號、國外申請案專利類別及存取碼（參原處分卷第94頁

     ）。惟原告於期限內未檢送主張國際優先權之證明文件正

     本，且遲至104 年1 月9 日始將補送優先權證明文件存取
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     碼之文件交寄於桃園市平鎮金陵郵局，該文件於104 年1

     月12日送達至被告，此有郵件詳細處理過程清單附原處分

     卷可稽（參原處分卷第97頁）。是以，原告未於專利法第

     29 條 第2 項所定最早之優先權日後16個月內（即104 年

     1 月3 日前）檢送系爭申請案之優先權證明文件正本或存

     取碼，洵堪認定。

（二）原告雖稱：專利法第29條第2 項及其施行細則第26條第3

     項並無期限之規定，且亞東關係協會與公益財團法人交流

     協會既已簽署系爭備忘錄，故只要是進行電子交換，即無

     需再依專利法第29條第2 項規定，於最早之優先權日後16

     個月內，檢送優先權證明文件正本。又專利法及其施行細

     則既未明定提交存取碼之期間，則提交存取碼之期間應僅

     係程序上為履行作為義務所定之期間，並非法定期間，更

     不具備法定不變期間之性質，自得因申請人即原告提出延

     展而改變，且專利法第29條第2 項規定之法律關係業因系

     爭備忘錄而被消滅、設定或變更云云。惟按「申請人就相

     同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組

     織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後

     十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」、

     「依前條規定主張優先權者，應於申請專利同時聲明下列

     事項：一、第一次申請之申請日。二、受理該申請之國家

     或世界貿易組織會員。三、第一次申請之申請案號數。申

     請人應於最早之優先權日後十六個月內，檢送經前項國家

     或世界貿易組織會員證明受理之申請文件。違反第一項第

     一款、第二款或前項之規定者，視為未主張優先權」，專

     利法第28條第1 項、第29條第1 項、第2 項、第3 項定有

     明文。又「依本法第二十九條第二項規定檢送之優先權證

     明文件應為正本」、「第一項優先權證明文件，經專利專

     責機關與該國家或世界貿易組織會員之專利受理機關已為

     電子交換者，視為申請人已提出」，亦為為同法施行細則

     第26條第1 項、第3 項所明定。另依亞東關係協會與公益

     財團法人交流協會於102 年11月5 日簽署之系爭備忘錄（

     參訴願卷第36至37頁），可知被告與日本特許廳自102 年

     12月2 日開始進行優先權證明文件之電子交換，且被告為

     執行專利法施行細則第26條第3 項規定，乃訂定系爭作業

     要點（參訴願卷第38頁），而系爭作業要點第3 點、第5

     點分別規定：「三、本作業要點用詞，定義如下：（一）

     第一局：係指申請人第一次提出專利申請，為主張優先權

     基礎案之申請局。（二）第二局：係指申請人已在第一局
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     提出專利申請後，又就相同創作提出專利申請並主張第一

     局之專利申請案為優先權基礎案之受理局。（三）存取碼

     （Access-Code ）：係指由第一局所核發，可取得申請人

     第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、

     申請日、專利類別等資料之案件代碼。」、「五、智慧局

     作為第二局之作業流程：（一）申請人主張日本優先權，

     並於最早之優先權日後十六個月內，向智慧局提出特許廳

     核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提出優先權

     證明文件。……」準此，專利申請人主張國際優先權者，

     原本應於最早之優先權日後16個月內檢送受理該申請國家

     或世界貿易組織會員之優先權證明文件正本，惟倘受理國

     家為日本，因有系爭備忘錄及系爭作業要點之規定，則專

     利申請人於我國申請案主張日本優先權時，可向被告提出

     日本特許廳核發之優先權存取碼，用以取代紙本優先權證

     明文件正本。而提供存取碼主要目的，係供被告得以取得

     該優先權基礎案之電子檔，始能確認專利申請人確於法定

     期間內已向日本提出申請，故已提供存取碼（Access-Cod

     e ）視為已提出優先權證明文件正本；逾期檢送或未檢送

     者，則視為未主張優先權。又檢送優先權證明文件正本之

     期間為法定不變期間（最高行政法院95年度判字第680 號

     判決意旨可資參照），亦即申請人主張國際優先權即負有

     依限檢送優先權證明文件正本之義務，且未於期限內檢送

     者，即生專利法第29條第3 項所定「視為未主張優先權」

     之法律效果。而日本特許廳核發之優先權存取碼既係取代

     優先權證明文件正本之檢送義務，自仍應於專利法第29條

     第2 項規定之期限內檢送，方符前開規定。原告前開主張

     ，顯然係對上開法規有所誤解，核無足採。

（三）原告另稱：系爭作業要點係專利法施行細則第26條第3項

     規定之「再委任」，而非專利法第29條第2 項規定之直接

     委任，不符合授權明確性原則，自不能作為裁罰性行政處

     分之依據。又被告關於專利法施行細則第26條第3 項所謂

     「已為電子交換者」之解釋方式，不符法律安定性及明確

     性之要求，且被告將提交存取碼的期限訂定為法定期間，

     違反層級化法律保留原則等語。然查，如前所述，依專利

     法第29條第1 項及第2 項規定，專利申請人主張國際優先

     權，除應於申請專利同時聲明第一次申請之申請日、受理

     申請之國家或世界貿易組織會員，以及第一次申請之申請

     號數外，另應於最早優先權日後16個月內，檢送優先權證

     明文件（正本），方屬適法。換言之，申請人主張國際優
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     先權即負有依限檢送優先權證明文件正本之義務，且未於

     期限內檢送者，即生專利法第29條第3 項所定「視為未主

     張優先權」之法律效果，僅在經專利專責機關與該國家或

     世界貿易組織會員之專利受理機關已為電子交換者，即視

     為申請人已提出。至系爭備忘錄及作業要點僅是將申請人

     於法定期間內負有檢送「優先權證明文件」之義務，轉換

     成申請人應於法定期間內提供「存取碼」之最低負擔，倘

     未於期限內檢送者，仍係依專利法第29條第3 項規定產生

     「視為未主張優先權」之法律效果，被告並非依系爭作業

     要點之規定作為裁罰性行政處分之依據。又專利法第26條

     第3 項所謂「已為電子交換者」，原係指優先權證明文件

     已為專利專責機關業經電子交換取得，方可視為申請人已

     提出。惟因系爭作業要點第5 點第1 款規定：「申請人主

     張日本優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，向智

     慧局提出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間

     內，提出優先權證明文件」，放寬專利法第26條第3 項所

     謂「已為電子交換者」之解釋，此乃就專利申請人申請受

     理國家為日本之國際優先權時，規定得以存取碼之提出，

     等同「已為電子交換者」，並視為申請人已於法定期間內

     ，提出優先權證明文件。由於國際間如何進行專利文件之

     電子交換，礙於各國電子系統之差異，並無全球統一的規

     範，故專利法第26條第3 項所謂「已為電子交換者」之意

     涵，需透過我國與他國簽署協議內容加以充實，若無其他

     協議，自僅能解釋為優先權證明文件已為專利專責機關業

     經電子交換取得。是則，上開規定並無不明確或有法律不

     安定之情形。又由於被告並無代替申請人即原告向日本特

     許廳申請核發存取碼之義務，故以日本專利申請案為基礎

     案主張優先權，且欲透過電子交換方式檢送優先權證明文

     件者，自應先行向日本特許廳申請核發存取碼，並於專利

     法第29條第2 項規定之期間內將該存取碼檢送至被告，始

     能認為依限「已為電子交換者」，進而發生視為已提出優

     先權證明文件正本之法律效果。又檢送存取碼（Access-C

     ode ）是為了藉由電子交換方式取代原本提出優先權證明

     文件正本（紙本）之義務，自應遵守專利法第29條第2 項

     規定之期限，該期限並非被告所訂定，自亦無原告所稱違

     反層級化法律保留原則之情事。是以，原告上開主張，要

     非可採。

（四）系爭作業要點第5 點第1 款既已規定：「申請人主張日本

     優先權，並於最早之優先權日後十六個月內，向智慧局提
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     出特許廳核發該案之存取碼者，視為已於法定期間內，提

     出優先權證明文件。」則被告實際上進行電子交換之時間

     縱在最早之優先權日後16個月後，亦不影響申請人已於最

     早之優先權日後16個月內，向被告提出優先權證明文件之

     法律效果。至於系爭作業要點第6 點第1 、2 款雖規定：

     「智慧局未能依本作業要點規定，取得正確之優先權證明

     文件電子檔之補救方式如下：（一）因網路傳輸系統故障

     或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素造成者，由智慧局

     或特許廳以排除故障、補寄等方式補救之。經補救後，視

     為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。（二）

     因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責

     於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期二個月內補

     正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明

     文件；屆期未補正或未補送者，視為未提出優先權證明文

     件。」亦即針對可歸責於申請人或不可歸責於申請人之情

     形，給予補救或展期之規定，此與申請人未於期限內提出

     存取碼之情形仍然有別，原告主張被告現行採用之實務，

     亦有可能在最早之優先權日後16個月後，方進行電子交換

     ，且依系爭作業要點第6 點第2 款規定，申請人提供之存

     取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造

     成者，得於2 個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，

     此與未提供存取碼，均會造成被告無法於最早之優先權日

     後16個月內進行電子交換，但被告卻對相同之事件為不同

     的決定，違反平等原則等語，亦非可取。至於被告雖未於

     系爭補正函明確告知原告關於存取碼部分不得展期，但揆

     諸上開規定，已就申請人主張優先權應具備之文件為相當

     明確之規定，自不因被告未於系爭補正函教示而異其效果

     。

五、綜上所述，原告既未於最早之優先權日後16個月內之法定期

   間補送優先權證明文件正本或存取碼，依專利法第29條第2

   項、第3 項及同法施行細則第26條第3 項之規定，被告所為

   系爭申請案視為未主張優先權之處分，尚無不合。訴願決定

   予以維持，亦無違誤。原告就此部分訴請撤銷訴願決定及原

   處分，並請求被告就系爭申請案應作成准予優先權之處分，

   為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無

   涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第

1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。
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中　　華　　民　　國　　105　  年　　1　　月　　21 　 日

　　　　　　　　　　智慧財產法院第二庭

　　　　　　　　　　　　　審判長法　官　李維心

　　　　　　　　　　　　　　　　法  官　蔡如琪

　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林秀圓

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補

提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決

送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第

241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律

師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

┌─────────┬────────────────┐

│得不委任律師為訴訟│         所  需  要  件         │

│代理人之情形      │                                │

├─────────┼────────────────┤

│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資│

│  一者，得不委任律│  格或為教育部審定合格之大學或獨│

│  師為訴訟代理人　│  立學院公法學教授、副教授者。  │

│                  │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代│

│                  │  理人具備會計師資格者。        │

│                  │3.專利行政事件，上訴人或其法定代│

│                  │  理人具備專利師資格或依法得為專│

│                  │  利代理人者。                  │

├─────────┼────────────────┤

│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、│

│  情形之一，經最高│  二親等內之姻親具備律師資格者。│

│  行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者│

│  者，亦得為上訴審│  。                            │

│  訴訟代理人      │3.專利行政事件，具備專利師資格或│

│                  │  依法得為專利代理人者。        │

│                  │4.上訴人為公法人、中央或地方機關│

│                  │  、公法上之非法人團體時，其所屬│

│                  │  專任人員辦理法制、法務、訴願業│

│                  │  務或與訴訟事件相關業務者。    │

├─────────┴────────────────┤

│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，│

│上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係│
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│之釋明文書影本及委任書。                            │

└──────────────────────────┘

中　　華　　民　　國　　105　  年　　1　　月　　21 　 日

                               書記官  張君豪
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