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專利舉發審查基準修正草案公聽會 

(105年 11月 7日)各界意見及研復結果彙整表 

＊下述之章節與頁數，係以 105年 11月 7日之公聽會劃線版內容為準 

編號 各界意見 研復結果 
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2.1.2利害關係人(5-1-2頁) 

1. 本節最後一段將專利民事侵權

訴訟之被告認為利害關係人，

相較日本之規定限制於真正具

有專利申請權之人，似過於擴

張，且對真正具有專利申請權

之人似有損害，建議刪除或修

正該段。 

1.現行專利法逐條釋義(參第 238

頁)係將民事侵權訴訟之被告認為

利害關係人，現行舉發基準亦參照

前述逐條釋義之內容訂定，先予說

明。 

2.經查日本特許法第 123條第 2項規

定，僅有真正申請權人得提起無效

訴訟/無效審判，相較於前述立法

例，現行專利法第 71 條第 2 項似

有可再檢討之處，未來將視法規修

正結果後再行調整基準內容。 
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2.2.2 專利權當然消滅後(5-1-3

頁) 

1.實務上，法院亦受理未成為專利

民事侵權訴訟之被告，而僅收受警

告信函者提出確認之訴，以除去其

不安狀態，則僅收受警告信函者是

否即無可回復法律上利益，尚非無

疑，建議刪除或修正該段。 

1.我國判決實務見解，當專利權人寄

發警告信函，卻遲未向專利權人提

出侵權訴訟時，即會造成疑似侵權

人於私法上地位之危險，致使法律

關係陷於不明確之狀態，而此危險

得以確認判決除去之，有即受確認

判決之法律上利益，依民事訴訟法

第 247條之規定，係可提出確認之

訴。惟此等為確認私法上權利不存

在，與系爭專利是否具有效性之舉

發案件，兩者目的不同，是以專利

權已消滅之舉發，則仍須個案認定

其是否有可回復法律上利益，與受

確認判決之法律上利益，兩者無必

然關係。 

2.另雖有個案以警告信作為證明文

件，經函請補送民事判決等證明文

件未復，而作成「舉發駁回」之審

定，其未提出訴願而告確定，惟該

舉發案並未經法院審判，故無相關

行政判決實務見解供參，依建議先

刪除本節相關新增部分，待爾後更
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多行政判決見解後再行修正。 
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2.3.1法定舉發事由(5-1-5 頁) 

現行審查基準已明定 102 年 6 月

13 日生效施行日前所提出申請

案，應適用修正前之規定，劃線新

增部分其舉發事由相同，仍強調適

用修正前之規定，是否有必要新增

該文字？ 

新增之文字主要係強調以第 32 條一

案兩請為舉發事由時，有舉發審查原

則上應依核准審定時之規定的例外

情形，係納入審查實務案例研討之結

論，故增加例示，以因應實務所需。 
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3.4.2申請在先之更正視為撤回之

適用情形(5-1-14頁) 

針對同一專利權有多件舉發案且

伴隨內容未重疊之更正時，請問貴

局之執行程序? 

為使各舉發案之審查標的一致，實務

上，本局會先函請專利權人將多次不

同之更正整併為相同內容之版本，再

分別請不同舉發人針對整併後之版

本表示意見。 
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3.4.4更正案與舉發案合併審查之

注意事項(5-1-15頁) 

請問舉發審定書中同時包含准更/

不准更與舉發成立/不成立二個行

政處分時，針對該更正部分是否可

單獨提起行政救濟? 

目前實務上，對於舉發審定結果有不

服時，雙方當事人得就其不服之部分

提起訴願；即舉發審定書中同時包含

准更/不准更與舉發成立/不成立二

個行政處分時，當事人可針對准更/

不准更與舉發成立/不成立個別提起

行政救濟。故僅對更正部分有不服

時，可單獨提起行政救濟。 
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4.2.2闡明權之行使(5-1-21頁) 

1.行使闡明權之態樣(4)，係舉發

人以相同創作之新型專利作為

舉發證據對系爭發明專利提起

舉發，並以「…發明及新型專利

權同時並存者…」為前提，然而

違反專利法第 32 條之情況有許

多類型，並不僅限發明及新型專

利權同時並存者，例如發明專利

審定前，新型專利權已當然消滅

或撤銷確定者。 

2.行使闡明權之態樣(4)，說明如

舉發人主張法條為第 31 條，係

錯用法條，得行使闡明權通知舉

發人適用正確法條（第 32 條）。

然而舉發人如主張第 31 條，經

1.關於行使闡明權之態樣： 

(1)其用意僅是在提醒審查人員，針

對主張違反一案兩請規定之舉

發案件，應注意是否有錯用法條

之情形，以適時行使闡明權確認

之。該態樣所述「發明及新型專

利權同時並存」之情形，僅為違

反一案兩請規定態樣之例示，並

非指只有此類情形才會違反一

案兩請規定（有關第 32 條一案

兩請舉發之審查，請參閱第

4.3.1.3.5節）。 

(2)為避免上述疑義，爰將態樣(4)

內容酌予修正為「於本法第 32

條 102年 6月 13日生效施行後，

同一人於同日就相同創作分別申
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審查後認為違反禁止重複授予

權利權原則，係逕予審定舉發成

立，而如主張第 32 條，專利權

人仍有選擇發明專利之機會。是

以對於舉發人而言，以第 31 條

提起舉發，未必就是錯用法條。 

請發明及新型，已於申請時分別

聲明，惟其發明及新型專利權同

時並存者；或發明專利中仍有新

型專利已當然消滅或撤銷確定之

請求項等情形，舉發人以相同創

作之新型專利作為舉發證據對系

爭發明專利提起舉發，應主張發

明專利違反本法第 32條規定，如

舉發人主張法條為第 31條，係錯

用法條，得行使闡明權通知舉發

人適用正確法條」。 

2.行使闡明權之態樣(4)，已敘明以

「於本法第 32條 102年 6月 13日

生效施行後，同一人於同時就相同

創作分別申請發明及新型，已於申

請時分別聲明」為前提，自應優先

適用第 32條規定。 
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4.3.2.4 爭點範圍內調查證據

(5-1-34頁) 

1.「(6)網路資料」部分提及「…

不論其是否需付費或帳號密

碼。亦即該網站未設有保密措施

時，原則上可認定為公眾所得

知…」由文意上來看，無法確認

帳號密碼是不是為保密措施的

一種，建議將文字酌作修正。 

2.實務上智慧局有依職權調查網

路證據後查無相關資料，乃認為

舉發證據不具證據能力，惟因未

通知舉發人補提佐證資料，而為

行政救濟機關撤銷原處分之情

形，建議在審查基準中明訂當審

查人員依職權調查證據後，認為

舉發證據不可採時，仍應請舉發

人補提佐證資料之相關規定。 

1.為避免疑義，爰參考發明審查基準

第 2.2.1.1.3節之內容，將非屬公

眾得知之情形納入文字說明。修正

後內容如下：「只要網站未特別限

制使用者，任意第三人得直接或透

過申請手續後進入該網站並取得

資料，不論其是否需付費或帳號密

碼，即屬公眾所得知。反之，若網

路資料屬僅能為特定團體或企業

之成員透過內部網路取得之機密

資訊、被加密而無法以付費或免費

等通常方式取得解密工具而能得

知內容之資訊、未正式公開網址而

僅能偶然得知之資訊等情況之一

者，應認定該網路資料非屬公眾所

得知。如對該網路資料是否為公眾

所得知有質疑，除通知當事人提出

佐證資料外，得依職權調查該網站

之資訊發布、修改或刪除的管理機

制，以及是否有相關的保密措施
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等，以確認之」。 

2.舉發審查基準第 4.3.2.2.1 節業

已說明「審查時，若對於網路資訊

內容或公開之時間點有質疑，或對

造質疑該證據之真實性時，應予以

調查或通知當事人補提佐證資

料…」。是以，不論通知當事人補

提佐證資料或審查人員自行以網

路工具加以調查等，均屬證據調查

方式之一。而實務上亦有依現有證

據資料即能判斷事實，或縱使進行

證據調查，亦不致發生改變舉發審

查結果等情形。故在審查人員依職

權調查後，是否有必要再請舉發人

補提佐證資料，仍應視個案情形而

定。 
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4.4職權審查(5-1-36頁) 

本節次第 1段係將原 4.4.2職權審

查之態樣(5)移入增加為舉例事

例，然鑑於民事判決未必客觀，不

宜以此作為舉發依職權審查之態

樣，故建議刪除。 

1.按本事例係以確定之民事判決為

前題，係強調本事例為智慧局發動

職權審查事由之一，因該民事判決

已確認系爭專利請求項無效，則智

慧局屬於明顯知悉下發動職權審

查。 

2.另基於紛爭解決之一次性，且專利

法亦明定舉發之審查得職權審

查，故本事例仍予以保留。 
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4.4.3.2通知專利權人答辯之義務

(5-1-38頁) 

所增列之舉例文字宜配合前節次

之事例調整文字。 

為配合 4.4 節以確定之民事判決事

例為智慧局發動職權審查之事由，故

調整文字為：「例如以確定之民事判

決發動職權審查時，應敘明請求項違

反本法所規定得舉發之事由及具體

理由並檢附裁判書全文，請專利權人

答辯。」 
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5.4.舉發審定之注意事項(5-1-41

頁) 

就(7)增列之舉例文字意旨是否係

指審查時因就其說明書或圖式判

斷該修正為 85℃為無法據以實

1.按本項舉例主要意旨在於：專利權

人被舉發時，可藉由更正對其先前

錯誤之修正予以治癒，而得舉發不

成立審定之結果。 

2.以本項數值端值舉例而言：其修正
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現？似有語意糢糊不清之疑義，建

議修正文字，以清礎說明本項舉例

之主要意旨。 

後之反應溫度範圍為 20℃~85℃，

由於「在 85℃下進行反應」非屬

申請時說明書、申請專利範圍或圖

式所揭露之範圍，故修正為 85℃

係屬增加新事項(new matter)，而

非無法據以實現，然因該修正係違

反專利法第 43 條第 2 項規定，對

此本應為舉發成立之審定，然基於

專利權益考量，例外允許專利權人

得藉由更正，將 85℃更正為 80℃

(已記載於申請時之說明書)，以治

癒其錯誤修正之瑕疵，俾獲舉發不

成立之審定結果。 

3.如上述，基於清楚說明本項舉例意

旨，故修正本項舉例文字如下： 

「例如原申請專利範圍記載某反應

溫度範圍為 20℃～90℃，申請時

說明書另記載 20℃～90℃範圍內

的特定值 40℃、60℃和 80℃，審

查時修正申請專利範圍中該反應

溫度範圍為 20℃～85℃，經審查

後核准專利，公告後第三人以公告

之申請專利範圍中反應溫度範圍

的上限 85℃係屬增加新事項，已

超出申請時說明書、申請專利範圍

或圖式所揭露之範圍，違反專利法

第 43 條第 2 項而提起舉發，專利

權人如將公告之申請專利範圍中

該反應溫度範圍更正為 20℃～80

℃，則更正後反應溫度範圍上限

80℃已見於申請時說明書，如准予

更正，則舉發事由所爭執最近一次

公告版本之瑕疵即得藉由更正予

以治癒。」。 

 


