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案例 1：專利申請權歸屬之爭議(111 年度民專訴字第 46 號,裁判日：

112.07.20) 

 

一、案情簡介 

(一)原告主張： 

1、原告茂達電子股份有限公司從事 PowerIC 之設計、生產及銷售，為重要電源產品

供應商。被告朱健綸自 99年 5 月 24日起任職原告公司，擔任產品開發工程師，

負責 IC產品研發，熟悉馬達驅動 IC技術。108 年 9月 27日離職時職稱為研發部

技術副理，知悉原告馬達 IC控制之研發技術及電路架構等核心內容。被告朱健綸

簽署之員工聘僱契約第 5 條訂有保密約定，第 6 條並約定被告職務上所完成之發

明，其專利申請權及專利權屬於原告公司所有。準此，被告朱健綸不得為原告公

司以外之目的使用其職務上完成之發明，亦無權以自己或第三人名義將該等發明

申請專利。 

2、被告朱健綸離職後任職於被告致新科技股份有限公司，與原告於馬達驅動 IC 市

場具直接競爭關係。原告於專利檢索時發現，被告公司於 110年 9 月 1日取得證

書號 I738573 號「馬達控制器」專利，發明人為被告朱健綸，申請人及專利權人

為被告公司。系爭專利申請專利範圍所載之技術與被告朱健綸任職於原告公司期

間所參與研發、接觸、知悉之原告公司研發團隊所研發如甲證 7 至 9所示未公開

之技術內容實質相同，應係被告朱健綸在原告公司任職期間所得知之原告特有技

術，或利用原告公司所有之系爭專利核心資料及設備，與原告公司其他同仁共同

研發完成之機密技術。是系爭專利係被告公司、被告朱健綸分別僭稱為專利申請

人及專利發明人，由被告公司取得系爭專利權，致原告公司之權利受到損害，而

有確認利益，且真正專利權人得依不當得利請求被告移轉專利權登記，不因專利

專責機關受否依法公告而有影響。爰依系爭契約第 5條、第 6條、民法第 179條

前段規定，請求被告公司將系爭專利之專利權登記為原告所有，並請求確認系爭

專利申請權及專利權均屬原告公司所有。 

(二)被告抗辯： 

1、被告朱健綸自 108 年 10 月 7 日起任職於被告公司研發部專案副理，系爭專利係

其於受僱期間，基於被告公司既有技術並與團隊共同研發完成，於 109 年 11 月

24日申請專利，並由智慧局於 110年 9月 1日公告准予系爭專利。是系爭專利自

屬被告朱健綸受雇於被告致新公司期間完成之職務上發明，依被告公司與被告朱

健綸簽立之聘僱契約第 11 條約定，被告朱健綸職務上發明所生之智慧財產權等

權利應歸被告公司所有，故系爭專利之專利申請權及專利權，自均屬被告公司所

有。況被告公司早於原告公司成立，有自行研發系爭專利之研發技術與能力，參

以我國屬先申請主義而非先發明主義。原告公司並非系爭專利之創作人，自非專

利權人，無權請求確認系爭專利權之專利申請權及專利權為原告公司所有，亦無

權請求移轉系爭專利。 
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2、甲證 7 至 9 所載技術內容已為系爭專利公開揭露，應無秘密性，並非原告公司之

營業秘密。縱甲證 7 為原告公司之營業秘密，被告朱健綸無實質接觸或知悉甲證

7 之可能，原告未說明、舉證被告以何種方式侵害其營業秘密，僅空言主張被告

朱健綸竊取甲證 7；縱甲證 8、9 為原告之營業秘密，甲證 8、9 均與原告公司主

張「克服磁極不匹配以解決馬達運轉噪音」之營業秘密無關。甲證 7 至 9 並未揭

露與系爭專利實質相同之技術內容。再者，縱原告公司得為系爭專利之申請權人

及專利權人，原告公司未經專利專責機關依法公告給予發明專利權之前，逕認其

所受損害即為系爭專利權，不得依不當得利請求權請求返還系爭專利。 

 

二、重要爭點 

(一)系爭專利請求項 1至 14記載之技術特徵是否與甲證 7、8、9之技術内容實質相

同？ 

(二)被告朱健綸任職於原告公司期間，是否曾接觸甲證 7、8、9之資料？ 

(三)原告公司請求確認其為專利申請權人是否有理由？ 

(四)原告公司請求確認其為專利權人是否有理由？ 

(五)原告公司請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，有無理由？ 

三、法院見解 

(一)系爭專利請求項 1至 14所記載之技術特徵與甲證 7、8、9所示之技術内容實質相

同： 

1、被告等辯稱因被告朱健綸任職於原告公司期間未曾接觸甲證 7，其職務內容亦與

甲證 7 無關，無法確認甲證 7 檔案內容真實性、檔案建立與最後存入時間，縱原

告公司提出體驗公證書，僅得證明甲證 7 在公證當下所顯示之檔名、內容、路徑

及前次儲存日期，無法判斷甲證 7 是否曾經原告公司事後修改，而爭執原告公司

所提甲證 7 之形式真正云云。經查：甲證 7 係原告公司員工所製作之電子檔案，

以電磁紀錄之型態儲存於原告公司研發部門專用之資料夾內，觀之原告公司提出

之體驗公證書可知原告公司提出之甲證 7 內容與原告公司伺服器內儲存之電子檔

案相符，可認甲證 7 之內容形式為真正，被告等未提出原告公司有竄改甲證 7 內

容之證據，僅以前開抗辯事項空言否認甲證 7形式真正，自無足採。 

2、甲證 7、8、9 皆為原告公司於系爭專利申請前所擁有之技術內容：甲證 7 係原告

公司員工蔡明融於 104年 2月間針對型號「APX9151」馬達驅動晶片所提出之構想

提案書，其內容包含該提案書係在解決產品因磁極不匹配導致馬達運轉時噪音、

振動等問題，並在當時即已以 FPGA模擬，完成驗證可行性。甲證 8係被告任職於

原告公司期間與另一位研發人員姜俊平針對型號「APX9781A」馬達驅動晶片所提

出之產品設計報告書，而型號「APX9781」晶片乃「APX9151」晶片之次一世代產

品，該產品設計報告書中沿用甲證 7 中克服磁極不匹配所造成噪音之解決方案。

甲證 9 則係原告公司持續擴充「APX9781A」產品功能後之設計規格書，其內容係
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被告與原告公司其他研發同仁所共同開發，進一步包含可讓客戶自由設定不同解

決方案的設計。 

3、「APX9781A」產品技術資料（即甲證 8、9）已對應揭示系爭專利請求項 1、11

之技術特徵： 

(1) 系爭專利請求項 1與甲證 9之比對：甲證 9之 Application Circuit 圖右側顯

示開關電路與系爭專利第 1 圖框示開關電路(100)係 4 個電晶體之構成完全相

同，顯見甲證 9 已對應揭示系爭專利請求項 1之「開關電路，用以提供一馬達

電流至該馬達線圈」技術特徵。 

(2) 甲證 9之 Application Circuit 圖中之「APX9781」即原告公司之馬達控制器

晶片，並以其 OUT1/OUT2 腳位連接於前述控制開關，即對應揭示系爭專利請求

項 1「一控制單元，用以產生複數個控制信號以控制該開關電路」之技術特徵；

而甲證 9 同圖左側之電路方塊，係用於偵測轉子位置，並產生相位信號至

APX9781晶片，對應揭示系爭專利請求項 1之「一相位偵測單元，用以產生一

相位信號至該控制單元」技術特徵。 

(3) 另依甲證 8第 10 頁文字註記（Hall電路）○○○○○OOO○○○○○○○，其

下方之時序圖記載依序產生多個（○○○○○O○）時間區間及對應相位（○

○○○○OOOOOOOO○○），已對應揭示系爭專利請求項 1 之「其中該相位信號

依序地產生一第一時間區間（T01）、一第二時間區間（T02）、一第三時間區間

（T03）、一第四時間區間（T04）、一第五時間區間（T05）、以及一第六時間區

間（T06），該第一時間區間（T01）係對應於一第一相位，該第二時間區間（T02）

係對應於一第二相位，該第三時間區間（T03）係對應於一第三相位，該第四時

間區間（T04）係對應於一第四相位，該第五時間區間（T05）係對應於一第五

相位，該第六時間區間（T06）係對應於一第六相位」技術特徵；又甲證 8 第

10頁記載「O○○○○○○○」、「○○○○○OOO○○○○○○○」，而時序圖

所記載之 OOOOOO○OOOOOO○，即代表紀錄前次 hall的時間，將前次所紀錄的

○的時間作為下次 OO之驅動時間（第五相位），即對應揭示系爭專利請求項 1

「一第一驅動時間，用以於該第五相位時驅動該馬達，其中該第一驅動時間係

相關於該第一時間區間（T01）」之技術特徵。 

(4) 綜上，「APX9781A」產品技術資料已對應揭示系爭專利請求項 1所有技術特徵，

即甲證 8、9與系爭專利請求項 1之技術特徵實質相同。 

(5) 系爭專利請求項 11 為獨立項，相較於系爭專利請求項 1，系爭專利請求項 11

雖界定相同之「開關電路」、「控制單元」與「相位偵測單元」等技術特徵，但

系爭專利請求項 11 並未如請求項 1 界定特定的（第一）驅動時間相關於特定

的（第一）時間區間，而係以上位方式界定「…驅動時間係相關於一第 M圈該

第一磁極區域所對應之一時間區間，M為一正整數且 M≥1」。即系爭專利請求項

11係請求項 1之上位概念發明，如前述，甲證 8、9既已對應揭示系爭專利請

求項 1（下位概念）之技術特徵，則甲證 8、9 自對應揭示系爭專利請求項 11

（上位概念）之技術特徵。又比對甲證 8、9 與系爭專利請求項 11，甲證 9之
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Application Circuit 圖已對應揭示系爭專利請求項 11 之「開關電路」、「控

制電路」、「相位偵測單元」等技術內容，業如前述，而甲證 8 第 10 頁文字註

記○○○○○OOO○○○○○○○，其下方之時序圖記載依序產生多個時間區

間及對應相位(○○○○○○○○○)，其中於第 2 圈（M+1）運轉時，第一磁

極區域所屬第五相位之驅動時間（OO）係相關於第 1 圈（M）該第一磁極區域

所對應之時間區間（○），可對應揭示系爭專利請求項 11「馬達控制器於一第

(M+1)圈運轉時，該第一磁極區域所屬一相位之一驅動時間係相關於一第 M 圈

該第一磁極區域所對應之一時間區間，M 為一正整數且 M≥1」之技術特徵，故

甲證 8、9亦對應揭示系爭專利請求項 11之技術特徵。 

4、「APX9781A」產品技術資料（即甲證 8、9）已對應揭示系爭專利請求項 2至 10、

12 至 14 之技術特徵（附屬項之詳細技術比對請參酌判決內容），故甲證 8、9 與

系爭專利請求項 2 至 10、12至 14之技術特徵實質相同。 

(二)被告朱健綸任職於原告公司期間，曾接觸甲證 7、8、9之資料： 

被告朱健綸任職於原告公司期間，曾負責型號 APX9781A馬達驅動 IC產品之 TC166A、

B、C、D計畫之研發工作。甲證 7係關於原告公司 APX9151_52機型之構想提案書，

第 86 頁記載「○○○○○○○○OOOO」之技術内容概念，與甲證 8 第 10 頁「○

○○○○OOO○○○○○○○」之記載及所繪示「○○○○○○○○○○○OO○○

○○○」之技術内容為相同之概念，足認甲證 7記載「○○○○○○○○OOOO」之

概念被沿用於前開甲證 8所示之 APX9781A機型之設計報告書。又被告朱健綸對於

其於任職於原告公司期間曾接觸、參與甲證 8、9 所示技術資料乙情，並不爭執，

則被告朱健綸自知悉、接觸甲證 7關於「○○○○○○○○OOOO」之技術内容。 

(三)原告公司請求確認其為專利申請權人有理由： 

按受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用

人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定，專利法第 7

條第 1項定有明文。經前開所述之比對分析，系爭專利與甲證 8、9 所示技術有實

質近似，且被告朱健綸於任職原告公司期間知悉並接觸甲證 8、9所示技術，足認

被告朱健綸針對系爭專利之發明構思，乃係衍生自甲證 8、9所示技術內容，而甲

證 8、9為被告朱健綸及原告公司員工任職期間於職務上所完成之發明，業如前述，

依專利法第 7 條規定，其專利申請權屬於原告公司，故原告公司請求確認其為系

爭專利之申請權人，為有理由，應予准許。 

(四)原告公司請求確認其為專利權人無理由： 

按專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作

成核准審定之行政處分，始能取得專利權，本件系爭專利並非原告公司向智慧局
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提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，原告公司亦未說明其可依何法律規定

直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故原告公司

直接訴請確認其為系爭專利權之所有人，並無依據，不應准許。 

(五)原告公司請求被告公司將系爭專利權移轉登記為原告公司所有，無理由： 

按「新型專利權，為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民

事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為

行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第 2 條第 2 款規定，得於專利權權

利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該

自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人

與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利

法第 10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利

權之協議外，僅得依專利法第 120條準用同法第 35條之規定，由真正創作人於該

專利案公告後 2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉

發撤銷確定後 2 個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權

之申請日為其申請日。又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而

言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人

取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公

告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新

型專利權？亦均非無進一步推究之餘地」（最高法院 109 年度台上字第 2155 號民

事判決意旨參照）。本件系爭專利係由被告公司向智慧局提出申請，經智慧局核准

審定而取得專利權，原告公司既未經智慧局依法公告給予專利權，則其尚未取得

系爭專利權，原告公司既非系爭專利之專利權人，自無從認定其所受損害為系爭

專利權，從而依民法第 179 條之規定請求返還系爭專利權，故原告公司直接訴請

被告公司移轉登記系爭專利予原告公司，並無依據，不應准許。 

四、總結 

專利權係為專利專責機關基於行政權作用所核准，法院雖可自為判斷專利權

有無應撤銷或廢止之原因，但無權就專利權逕行予以撤銷或廢止，因此原告無法

直接訴請法院確認其為系爭專利權之所有人，進而訴請被告移轉登記系爭專利為

原告所有。 

有關專利申請權之歸屬發生爭執時，應比較被告系爭專利之技術內容與原告

既有技術是否實質相同，以判斷權利應歸屬何者。本案原告所提之甲證 8、9，係

被告朱健綸及原告公司員工任職期間於職務上所完成之發明，依專利法第 7 條規
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定，其專利申請權應屬於原告公司。 

 

附圖：  

 
                       

附圖 1：系爭專利一實施例之馬達控制器之示意圖  

             

                      

附圖 2：系爭專利一實施例之轉子之示意圖 

  

 
附圖 3：系爭專利一實施例之時序圖 
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案例 2：有關更正及專利有效性判斷之爭議(112 年度民專訴字第 66 號,裁

判日：114.03.28) 
一、案情簡介 

(一)原告主張：原告為我國第I386983號（下稱系爭專利1）、第I466179號（下稱系爭

專利2，與系爭專利1合稱系爭專利）之專利權人。發現被告公司兆捷科

技國際股份有限公司（下稱被告公司）及被告公司之負責人高啟全產銷

之離子植入氣體產品「同位素濃化之三氟化硼及氫氣之氣體混合物

SAGII機械式負壓鋼瓶」（下稱系爭產品1）侵害系爭專利1之更正後請

求項1、7、9、13、15至18。被告公司另產銷之「同位素濃化之四氟化

鍺及氫氣之氣體混合物SAGII機械式負壓鋼瓶」（下稱系爭產品2）侵害

系爭專利1之更正後請求項1、6、11、13及15至19、以及侵害系爭專利2

之更正後請求項1、2、4、5、10、12、13。原告因上開侵害行為受有損

害，請求排除及防止被告等繼續侵害系爭專利，並請被告二人連帶賠償

損害；並聲明：願供擔保，請准宣告假執行。 

(二) 被告抗辯：被告提出相關證據組合，主張系爭專利1及系爭專利2皆有應撤銷之原

因，對原告不得行使權利；並答辯聲明：原告之訴及假執行之聲請均駁

回；如受不利判決，請准供擔保免為假執行。 

二、重要爭點 

(一) 系爭專利1、或系爭專利2之第二次更正是否違反專利法第67條第2、4項規定？ 

(二)乙證10、8及13之組合、或乙證10、9及13之組合，是否足以證明系爭專利1更正後

請求項1不具進步性？ 

三、法院見解 

1.系爭專利技術分析： 

(1) 先前技術 

製造半導體時的離子植入步驟，係將摻質氣體（如包含摻質物種之鹵化物或氫

化物）由離子源產生並萃取出離子束，再將離子束加速後以使化學物種之高能

離子撞擊基板，以將這些物種植入晶圓。離子源失效之原因包括沉積物積聚在

陰極表面，及因電弧室中產生游離氟，引發摻質氣體進行有害蝕刻反應而產生

四氟化鍺，導致陰極材料剝離或濺射，使陰極失去物理完整性而縮減離子源性

能和壽命。 

(2) 申請專利範圍： 

系爭專利1請求項1：一種離子植入製程，包含以下步驟：提供儲存有一摻質組

成物之一單一氣體供應容器；使該摻質組成物流入一離子源；從該離子源的該

摻質組成物產生多個離子摻質物種；以及將該等離子摻質物種植入一基板中，
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其中該摻質組成物由一摻質氣體及一稀釋氣體所組成，其中該摻質氣體包含摻

質之鹵化物且經同位素濃化，該稀釋氣體包含氫；條件為，當摻質氣體由以鍺

72同位素進行同位素濃化的四氟化鍺所組成時，該鍺72同位素的該同位素濃化

量高於51.6%。 

2.系爭專利 1、2之第二次更正合法性分析： 

(1) 按發明專利權有違反第67條第2至4項申請更正規定者，任何人得向專利專責機

關提起舉發，專利法第71條第1項第1款定有明文。關於更正專利權範圍之合法

性，既採行司法審理與行政審查之雙軌制架構，法院於專利專責機關作成更正

案之審定前，於無礙訴訟之終結者，法院亦得暫不自為判斷專利權人依更正主

張之合法性。依此，專利權人為更正再抗辯之主張，如專利專責機關作成更正

案審定，法院亦得不自為判斷專利權人更正主張之合法性，而以該機關更正審

定之申請專利範圍為據。 

(2) 復按行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在；

無效之行政處分自始不生效力，行政程序法第110條第3、4項定有明文。有效之

先前行政處分成為後行政處分之構成要件事實之一部分時，則該先前之行政處

分因其存續力而產生構成要件效力（最高行政法院108年度判字第445號判決意

旨參照）。又按「前後二程序互有關聯，先前程序所作成之行政處分（尤其是

授益處分）未被撤銷前，於事實及法律狀態不變下，對同一處分機關於後續程

序作成後續處分具有拘束力，避免兩相矛盾之行政處分同時出現，暨防範原處

分機關藉新作處分之便，以達規避撤銷與廢止授益處分之要件規定目的，而為

更不利於相對人的決定，此即「行政處分之跨程序拘束力」（最高行政法院108

年度判字第376號判決參照）。準此，行政處分具有構成要件效力，其「規制內

容」（即行政處分之主旨或主文部分）對處分機關以外其他國家機關有拘束

力。 

(3) 本件原告兩次申請系爭專利之更正，其第二次更正已獲得智慧局作成專利更正

核准審定書，該准予更正審定書為行政處分，具構成要件效力，拘束本院，本

件以第二次更正處分作為系爭專利申請專利範圍判斷。 

3.專利有效性之技術爭點分析： 

(1) 乙證10、8及13之組合、或乙證10、9及13之組合，足以證明系爭專利1更正後請

求項1不具進步性： 

① 查乙證8或乙證9均揭露更正後系爭專利1請求項1之1D中之「摻質氣體包含摻

質之鹵化物且經同位素濃化」及1E之「條件為，當摻質氣體由以鍺72同位素

進行同位素濃化的四氟化鍺所組成時，該鍺72同位素的該同位素濃化量高於

51.6%」等技術特徵，且乙證8揭露將該等氣體儲存於單一儲存容器(VAC)中，

惟乙證8或乙證9並未揭露更正後系爭專利1請求項1有關同位素濃化之摻質氣

體與含氫氣之稀釋氣體混合為摻質組成物，且一併儲存於單一容器中之技術

特徵。 

② 乙證10對應揭露更正後系爭專利1請求項1之1D之「該摻質氣體包含摻質之鹵
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化物」以及「該稀釋氣體包含氫」技術特徵，再者，乙證10說明書第17頁第7

至10行記載「藉由將預定量之一或多種氣體，諸如含氫稀釋氣體(或惰性氣

體) ，以及預定量之摻雜氣體釋放至電弧室206內，可減少金屬成長速率或鎢

堆積速率」，上開段落已揭示鹵化形式之摻雜物質，例如BF3、GeF4加入氫氣

可改良離子源之效能並延長離子源之生命期，其中氫氣的作用可以減少金屬

成長速率或鎢堆積速度。 

③ 乙證13說明書第37頁末段至第38頁第1段記載「…本發明涉及改進具有一陰極

的一離子植入系統的性能並且延長其壽命之方法，該方法包括將該陰極與由

至少一種清洗氣以及至少一種沉積氣的組成的一氣體混合物進行接觸…延長

了離子源的壽命。…，該氣體混合物中的一些氣體可以一起在SDS、VAC或

VAC-Sorb系統中存儲和分配…」。乙證13之沉積氣、清洗氣，分別對應系爭

專利1請求項1之摻質氣體、稀釋氣體，且乙證13揭露沉積氣與清洗氣之氣體

混合物可存儲於SDS或VAC單一容器中，故乙證13之技術內容能對應揭露更正

後系爭專利1請求項1之「一種離子植入製程，包含以下步驟：提供儲存有一

摻質組成物之一單一氣體供應容器；使該摻質組成物流入一離子源；從該離

子源的該摻質組成物產生多個離子摻質物種；以及將該等離子摻質物種植入

一基板中，其中該摻質組成物由一摻質氣體及一稀釋氣體所組成」技術特

徵。另乙證13說明書第39頁第2至4行揭露氣體混合物（清洗氣與沉積氣）為

「H2/GeF4」、「H2/BF3」，對應揭露更正後系爭專利1請求項1之「該摻質氣

體包含摻質之鹵化物…，該稀釋氣體包含氫」技術特徵，亦即乙證13揭示更

正後系爭專利1請求項1之1A至1C及部分1D。 

④ 乙證13與更正後系爭專利1請求項1之差異僅在於乙證13並未揭露1D中之摻質

氣體「經同位素濃化」技術特徵。（註：因乙證13揭露之摻雜氣體並非以鍺

72同位素進行濃化的四氟化鍺所組成，故無需考慮更正後系爭專利1請求項1

之「條件為，當摻質氣體由以鍺72同位素進行同位素濃化的四氟化鍺所組成

時，該鍺72同位素的該同位素濃化量高於51.6%」技術特徵）。如前述，乙證

8或乙證9均已揭露更正後系爭專利1請求項1之1D中之「摻質氣體包含摻質之

鹵化物且經同位素濃化」及1E「條件為，當摻質氣體由以鍺72同位素進行同

位素濃化的四氟化鍺所組成時，該鍺72同位素的該同位素濃化量高於51.6%」

技術特徵。換言之，不論乙證8或乙證9，均揭露乙證13與更正後系爭專利1請

求項1間之差異技術特徵。 

⑤ 因乙證8、9、13之技術內容均關於半導體離子植入系統或其使用之摻雜氣

體，屬於相同技術領域；又乙證8、9、13之目的或所欲解決之問題，均為改

善離子源效能或延長其生命期；且乙證8或乙證9教示採用經同位素濃化之四

氟化鍺作為摻質氣體，可延長離子源壽命或改善製程等，亦與乙證13所欲解

決的問題相同；則所屬技術領域中具有通常知識者基於乙證13揭示摻質氣體

包含四氟化鍺與稀釋氣體包含氫氣等技術內容，為進一步延長離子源壽命，

當有合理動機依乙證8或乙證9之建議或教示，採用經同位素濃化之四氟化鍺
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為摻質氣體，進而輕易完成更正後系爭專利1請求項1之發明，即乙證8及13之

組合，或乙證9及13之組合即足以證明更正後系爭專利1請求項1不具進步性，

故乙證10、8及13之組合，或乙證10、9及13之組合自足以證明更正後系爭專

利1請求項1不具進步性。 

(2) 原告主張不可採之理由： 

原告主張「系爭專利1、2出乎意外地發現：相較於不含稀釋氣體者，將同

位素濃化的摻質氣體與稀釋氣體(氫)組合，所得離子源壽命和性能較佳，且該

氣體組合不會實質影響離子束電流，甚至額外地增進離子束電流(甲證38及甲證

39參照)」、「系爭專利1、2將『三氟化硼(BF3)或四氟化鍺(GeF4）與氫氣(H2)

儲存在單一容器』克服習知將BF3、GeF4及H2屬於危害物質應隔離分開儲存之技

術偏見，且『混合後儲存』於容器中且『涉及長期（例如1至3年或更久）之安

全性/穩定性』，被告稱乙證13可證明『三氟化硼（或四氟化鍺）與氫氣儲存在

單一容器』乃習知技術，進而將乙證13引用於本件前案證據組合中，此係被告

自行拼湊乙證13技術內容所得之錯誤認知」云云。惟查： 

① 系爭專利1之內容與系爭專利2大致相同，故以系爭專利2為例說明。系爭專利

2提出以經同位素濃化之摻質鹵化物作為摻質氣體可提高射束電流、增加增進

離子植入系統中離子源性能與壽命的技術及其原理。依系爭專利2說明書第

[0112]段記載之具體實施態樣僅係以四氟化鍺做為摻質氣體，以氨氣作為補

充氣體，並說明氨氣在解決離子源壽命不佳問題上之作用，系爭專利說明書

雖揭示加入稀釋氣體可解決離子源壽命不佳問題，惟說明書通篇並未揭示明

確以GeF4/H2或BF3/H2混合氣體的具體實施態樣，亦未於說明書中提出相關實

驗數據以資佐證該二氣體混合物可增進「離子束電流」之離子源性能。另查

原告提出之甲證38為原告公司於2018年發表之期刊論文、甲證39係於2014年

發表之期刊論文，其中一位作者Joseph Sweeney為系爭專利之第二發明人。

經查上開二論文係於系爭專利1公告日（2013年2月21日）之後相當時日始發

表，距離系爭專利1、2申請日（優先權日）2010年更長達4、8年之久，原告

以此欲證明系爭專利於申請當時以GeF4/H2或BF3/H2之氣體組合中之氫氣具有

增進「離子束電流」之功效，究屬系爭專利申請當時即已知悉（發現）？抑

或為系爭專利申請之後甚至公告之後，始由申請人（或發明人）經由實驗試

驗始得知者，尚非無疑。 

② 乙證13揭示一種氣體混合物，其包含清洗氣及沉積氣，該氣體混合物保持了

在離子植入系統之陰極上摻雜材料的累積以及它或其他材料的剝離之間的平

衡，並且因此延長離子源的壽命。乙證13亦揭示氣體混合物之實例(但不限

於):…H2/GeF4…H2/BF3，由上開內容，所屬技術領域中具通常知識者應可理

解，乙證13揭示氣體混合物可藉由VAC、SDS或VAC-Sorb系統於低於大氣壓下

(負壓)的遞送，這樣的傳送方式比以高壓流體存儲和分配系統更安全並且更

有效，故乙證13確實已揭示更正後系爭專利將「四氟化鍺及氫氣」或「三氟

化硼及氫氣」混合而安全、穩定地儲放於單一容器中之技術特徵，未有原告



 

11 
 

所稱「被告自行拼湊乙證13技術內容所得之錯誤認知」，亦無所謂系爭專利

克服了習知「四氟化鍺」或「三氟化硼」及「氫氣」分別為具腐蝕性物質或

屬易燃氣體應有效隔離分開儲存之技術偏見，由於乙證13已明確揭示可將

GeF4+H2或BF3+H2之混合氣體一起儲存並運送即可達成安全性之問題，其非系

爭專利申請時始為之創見，該結果及功效亦為所屬技術領域中具通常知識者

所能預期。 

③ 另查系爭專利2說明書第[0108]段記載之內容可知，系爭專利之摻質氣體與補

充氣體係分開儲存在不同容器，透過不同管線輸送至植入室後混合，另於說

明書第[0109]至[0110]段記載可將摻雜氣體與補充氣體裝於單一供應容器

(co-package共裝混合物)中，並將該混合氣體傳送至植入室，該方式可用於

提供鍺烷(GeH4)混合含氫氣、鈍氣或其他稀釋氣體之混合物中，相較於高壓

之100%鍺烷，此係較安全的包裝方式，第[0114]段記載「或者可提供含氨氣

與四氟化鍺混合物且呈任何適當相對比例之單一供應容器」，故系爭專利說

明書對於摻質氣體及稀釋氣體混合於單一供應容器的發明，並未揭露GeF4+H2

及BF3+H2之實施態樣，更未提出兩者係以該適當比例混合始達成安全、穩定

包裝之效果？故將上開二氣體混合於單一容器之方式可達「長期(例如1至3年

或更久)之安全性及穩定性」究屬系爭專利申請當時即已知悉(發現)？抑或申

請人(發明人)於系爭專利申請之後始經由實驗試驗始得知者，自非無疑。 

四、總結 

智慧財產案件審理法第43條第1項規定，專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗

辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序，同時應向法院陳明依更

正後之專利權範圍為請求或主張，以利後續審理程序之進行。關於民事訴訟中專利權

人申請專利權更正再抗辯，實務上專利權人均會先向專利專責機關申請更正，並向法

院陳明已向專利專責機關提出更正之申請專利範圍，由本案法院判決見解可知，即便

法院就更正合法性具有判斷權限，倘若無不可歸責於己之事由(例如：另案舉發案中，

專利專責機關作成專利舉發成立之審定，未經爭議訴訟判決撤銷該審定確定前，該審

定之行政處分仍具有實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請，專利

權人無以向專利專責機關申請更正，則法院當可自為判斷當事人主張之更正合法性)，

則專利權人應先向專利專責機關申請更正，又專利權人既已向專利專責機關申請更正

專利權範圍時，基於更正為專利專責機關的行政裁量權，法院認以等候專利專責機關

判斷該更正申請之合法性為適當，或經專利專責機關業已審查該更正申請為應准予更

正，為維護專利權範圍判斷的一致性，即會依專利專責機關核准公告後之更正申請專

利範圍進行審理，而不會再自為判斷該更正申請之合法性。 

關於專利有效性部分，更正後系爭專利請求項 1技術特徵主要為摻質組成物由一

摻質氣體及一稀釋氣體所組成，其中該摻質氣體包含四氟化鍺(GeF4)，該稀釋氣體包

含氫(H2)，且將摻質氣體及稀釋氣體預先混合成該摻質組成物以儲存於單一氣體供應

容器。法院認為相關證據的組合即已足證明系爭專利請求項 1不具進步性，雖專利權
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人強調更正後之系爭專利請求項 1係以單一氣體供應容器儲存混合後的 GeF4 與 H2而

更具有安全性之功效，然法院先肯認系爭專利之更正既已為智慧局所准，從而又認定

系爭專利說明書僅記載可將四氟化鍺與氨氣混合(GeF4+NH3)儲存於單一氣體供應容器

的實施例態樣，然而並未記載 GeF4+H2、或 BF3+H2可儲存於單一氣體供應容器，故難

認專利權人可據以主張將 GeF4+H2、或 BF3+H2儲存於單一氣體供應容器更具安全性。

其次，關於專利權人試圖以甲證 38及甲證 39證明系爭專利於申請當時以 GeF4+H2或

BF3+H2之氣體組合中之氫氣具有增進「離子束電流」及「離子源壽命」之功效，然法

院認為甲證 38及甲證 39 的文獻公開日期均晚於系爭專利，故所記載之功效有可能為

系爭專利申請之後始經由實驗試驗始得知，而難以證明其於系爭專利申請當時即已得

知，故不得作為系爭專利功效之主張。 

  

附圖： 

 

附圖 1：系爭專利 2圖 1 係離子植入處理系統的示意圖 

 

  

附圖 2：系爭產品 1主要圖式 
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附圖 3：系爭產品 2主要圖式 

 

貳、判決全文 

案例 1：111年度民專訴字第 46號判決 

案例 2：112年度民專訴字第 66號判決 


