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「110年度智慧財產權線上業務座談會」意見及處理情形彙整表     

更新資料日期：111.08 

編號 與  會  來  賓  提  問 智 慧 局 回 應 及 處 理 情 形 

1 

審查委員於核駁審定書中提出新的引證案補強進步性之

核駁理由，導致申請人在初審階段無法對所有引證案表述

意見。一旦複審制上路，相同情形可能大幅影響申請人的

權利，如何避免此狀況？  

1.核駁審定時依規定不允許提出新的引證案以避免造成突襲

裁判之情事。惟若該新的引證案係與原本引證案的相關補

強證據，則仍可直接予以核駁審定。 

2.本局會加強審查委員之教育訓練，若提出新的引證案必定

要再度核發審查意見書，給予申請人申復之機會。 

2 

傳聞目前審查委員績效的點數制度設計，不鼓勵審查委員

在初審階段核發第二次以上的審查意見書。因此大多數案

件在收到一次審查意見書中，即會發出核駁或是核准審

定。複審制上路後，為確保申請人能在初審階段充分表達

意見，是否考慮修改上述點數制度，或有其他因應措施？  

1.本局有要求同仁，在核發第一次審查意見書時，原則上應

將申請案中所有不具專利要件之事項一次告知申請人，以

避免申請人收到多次審查意見書之情況。 

2.針對是否核發第二次以上的審查意見書係以審查委員之認

定為主，即審查委員會考量該案是否有再核發審查意見書

之必要，且再核發審查意見書經主管認可，亦會得到與核

發第一次審查意見書相同的點數，因此制度設計上並無不

鼓勵審查委員在初審階段核發第二次以上的審查意見書之

情事。 

3 
審查過程引用的專利文獻電子檔是否可以連同電子公文

一併提供？  

本局已完成於電子公文檢附專利文獻下載連結資訊相關功能

建置，並於 111 年 4 月 12 日、5 月 16 日起分別提供發明初
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審、發明再審與設計初/再審案件之專利文獻下載連結，以利

使用者自行下載取得電子檔。 

4 
前置審查分割出來的申請案，會交由原初審委員審查嗎？  原則上會由原母案之初審委員審查，除非該委員已離開該原

來初審單位才會另行分派。 

5 

依專利法修正草案的內容，舉發爭議事件中，依第 66 條

之 7，若智慧局作出不受理之審議決定，舉發人仍以他造

(專利權人)為被告，將來他造在爭議訴訟中如何代替智慧

局辯解說明原不受理之理由？ 

若上述爭議事件，智慧局僅對部份請求項的爭議作出不受

理決定，爭議訴訟若認為原告之訴有理，依草案第 91 條

之 8第 4款仍應撤銷原審議決定，發回重新審議，在此種

情況下，爭議訴訟對於其他未被視為不受理決定的請求項

爭議，是否仍應依草案第 99 條之 8 第 3 款作出判決並認

定該等請求項的範圍，或暫不作實質判斷，全案發回智慧

局重新審議較妥？ 

1.舉發案若有草案第 66條之 7第 1項各款情事，例如因未繳

規費申請不合法定程序，經智慧局為不受理決定，舉發人

不服而提起爭議訴訟，法院得依專利法草案第 91 條之 6

第 3 項規定，通知智慧局於 10 日內送交該舉發案之卷證

予法院，以資審理；被告專利權人於該訴訟中聲請法院就

相關卷證，檢視其不合法之情事。 

2.承上述，智慧局依草案第 66條之 7第 1項所為舉發案不受

理決定，因尚未經實體審議，故屬全案不受理概念；舉發

人不服該不受理決定所提爭議訴訟，法院認原告之訴有理

由者，依草案第 91 條之 8 第 4 款規定，應撤銷原審議決

定，並發回智慧局重新審議之。至於舉發案經實體審議

後，經智慧局就部分請求項為舉發成立或不成立之決定、

部分請求項為不受理決定者，當事人不服而提起爭議訴

訟，法院實務上可依個案具體事實，依草案第 91 條之 8
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各款規定之裁判方式為之。 

6 

審查人員以電話主動提出產業協力專利審查面詢邀請，申

請人可以拒絕嗎？ 

又外國申請人的情況下，專利技術說明會中所謂的「發明

技術相關人員」能否只由代理人或已經充分理解申請案之

技術內容的專利工程師出席？ 

此外，「發明技術相關人員」是否包含與本案無關的第三

方人員，例如大學教授、專家學者？此時申請人/代理人

是否「必須」陪同出席？  

1.可以。審查人員初步判斷為前瞻科技相關申請案，經洽申

請人有說明技術內容之意願時，始依職權書面通知面詢。 

2.不可以。本方案之目的為讓審查人員了解與申請案相關之

前瞻科技技術內容，以提升審查效率及品質。因此，申請

案之發明技術相關人員必須出席面詢。至於專利師、律師、

專利代理人或第三方專家學者等，非屬發明技術人員，可

依申請人需求陪同面詢，但不得僅由其代表出席面詢。 

3.發明技術相關人員，例如與技術研發直接相關之發明人、

申請人或其受雇人等，其為理解與申請案相關之前瞻科技

技術內容者，且本國籍或外國籍者均適用。其無法出席時，

應委任代理人出席，並自備視訊設備，使發明技術相關人

員以視訊方式與審查人員進行溝通。至於，教授、專家等

若非屬發明技術相關人員，可依申請人需求陪同出席。 

7 

新創產業積極型專利審查在面詢前，審查人員須提供檢索

結果及不予專利事由，仍歸類於「審查前面詢」似不相符。 

另產業協力專利審查面詢，對於前瞻科技的認定，建議標

「審查前面詢」僅為方便說明而分類，區分的時間點係以本

局首次發出審查結果通知前所辦理之面詢。至於，前瞻科技

之範圍廣泛難以限定，會由審查人員視需求依個案具體判
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準應寬鬆，若技術人員願至智慧局多作技術說明，應表示

歡迎。 

斷，本局鼓勵申請人多加利用本面詢方案。 

8 

產業協力專利審查面詢(專題二)簡報第 13 頁之(1a)流程

是由審查人員以電話主動提出產業協力專利審查面詢邀

請，(1b)流程由申請人提出面談請求，請問審查人員主動

提出只要用電話就可以？還是也需要發正式的面詢邀請

通知？若依國外方式，應該都會有書面的通知。 

審查人員初步判斷為前瞻科技相關申請案，將以電話洽詢申

請人是否有說明技術內容之意願，經徵得其同意後，始依職

權發函通知面詢，故會有書面之面詢通知函。 

9 

產業協力專利審查面詢(專題二)簡報第 18 頁提到必須有

該發明技術相關人員參加，不能只有專利師、代理人等非

技術相關人員出席，若專利師或代理人本身即具有該技術

領域相關背景，且能充分表達該申請案的技術，是否仍不

能准予只有專利師前往面詢？此外簡報也提到此面詢目

前不單只是了解發明技術，而是提升審查效率及品質，建

議應將撰寫專利說明書和權利範圍的專利師納入面詢的

必要參與名單。 

1.同序號 6之問題回應。 

2.由於本面詢方案僅為使審查人員迅速掌握前瞻科技專利案

之技術內容，以利後續審查時之效率與品質，在辦理專利

技術說明會之面詢前，不會先進行前案檢索及審查，因此

專利師或代理人非屬必須出席之發明技術相關人員。然

而，後續審查若對於個別專利案之專利要件判斷有面詢之

需要時，可由專利師或專利代理人代表出席一般面詢。 
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10 

產業協力專利審查面詢之應出席人員，從(專題二)簡報第

18 頁看來不限制專利師陪同，建議應含專利師，適用的

對象也不應僅限於外國申請人，疫情當下，若本國申請人

也有無法到場的原因，建議也可適用視訊面詢。 

發明技術相關人員應出席，並得視需求請專利師或專利代理

人等陪同出席，發明技術相關人員無法出席時，應委任代理

人出席，並自備視訊設備，使發明技術相關人員以視訊方式

與審查人員進行溝通，且本國籍或外國籍者均適用。 

11 

110 年座談會前沒有收到通知信及會議連結，可能有漏

寄，會後的意見調查問卷要寄出，因為有登入專利師或專

利代理人進修時數的需求。 

1.110 年之線上業務座談會的通知信係於 110 年 9 月 6 日統

一寄送，除少部分報名者的電子郵件信箱有誤致未能送

達，本局已依據郵件系統退信名單於會前逐一電洽報名

者，完成第二次寄送外，其餘通知信於本局電子郵件後台

系統資料均有成功送達紀錄。故如有未收到信件之情形，

建議可先檢視是否有被排除至垃圾郵件，或逕洽本局承辦

人。 

2.關於 110 年之座談會的專利師或專利代理人進修時數，將

依據出席者實際參加會議的時間(以 webex 系統紀錄時間

為準)，予以核計。本局已於 110 年 9 月 13 日以電子郵件

寄送意見調查表單連結予本次座談會的出席者，有申請進

修時數需求的專利師或專利代理人，請務必於表單內填寫

並提交正確的專利師或專利代理人證書字號，以利後續作

業。 
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12 

代理人會因為審查意見有誤而發起電話溝通，處理內容可

能會涉及「重發審查意見」，請問此時是否也適用「電話

溝通記錄表」？  

1.「電話溝通紀錄表」係對於專利申請案僅須稍作修正說明

書、申請專利範圍或圖式即可克服不予專利之事項，以電

話溝通之處理方式通知申請人修正所為之簡單書面紀

錄，供確認修正事項以資明確者，並未涵蓋全面的電話溝

通內容，若不屬於稍作修正即可克服不予專利之事項者，

應以書面公文往返之方式處理。 

2.審查意見有誤而代理人發起電話溝通，經審查人員確認有

誤時即會重發審查意見通知函，無須製作電話溝通紀錄

表。申請人若為確保憑據以保障權益，可請審查人員利用

「電話溝通紀錄表」記錄雙方溝通事項。 

13 

有鑑於全球疫情難以在短期內完全平息，減少各種紙本文

件的傳遞，尤其是跨國文件寄送，是重要的防疫手段之

一，智慧局是否有推動「優先權證明文件」、「專利證書」

及「商標證書」電子化的規畫時程？若有，預計何時可以

正式推出？ 

1.為防疫並降低疫情對申請人的衝擊，專利優先權證明文件

電子化服務已於 110年 10月起對外開放使用，凡本局 e網

通會員申請核發優先權證明文件者，於完成核發約 7 日

後，即可使用 e 網通新版我的案件之「案件資訊」功能查

詢電子檔案。 

2.目前專利證書及商標證書雖採紙本核發方式，但民眾可以

利用證書上的 QR code，掃描後即可獲得相關專利、商標

資訊。 
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3.有關專利及商標電子證書，本局已於 111 年起進行規劃並

推動服務建置，預計 112 年開放外界申請領取專利商標電

子證書。 

14 

智慧局會擴大商標代理人名單至全國各律師公會嗎？ 

 

本局商標主題網「商標代理業務」已於 110年 11月增列全國

律師聯合會「願意擔任商標代理人之律師參考名單」網頁連

結，供各界查詢利用。 

15 

專利法修法最新動態(專題一)簡報第 4頁所提「複審」是

否為「再審查」？修法是否要將「再審查」更名為「複審」？  

本次修法係廢除再審查制度，另導入複審制度，而複審制度

處理之複審案件類型，包括：核駁複審案、更正案、延長申

請案及其他不服程序等四種案件，故並非單純將再審查更名

為複審。 

16 

更正審查實務(專題三)簡報第 3 頁至第 11 頁所提「不得

超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」

態樣案例，假設這些案例出現在專利核准前之修正，修正

是否也會因違反專利法第 43條第 2項而核駁？ 

若在說明書中增加「申請時未說明」的「先前技術相關說

明」，例如「美國專利 USXXXXXX是本案之先前技術」或「XX

技術是本案先前技術」之文字，這樣的修正是否會違反專

利法第 43條第 2項的超出規定？ 

1.是的。該案例若出現在專利申請階段之修正，該修正會因

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項而核駁。換言之，更正與修正規

定之「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭

露之範圍」準則與判斷要件是相同的。 

2.若申請時之說明書未曾記載「美國專利 USXXXXXX是本案之

先前技術」或「XX技術是本案先前技術」等足資確認先前

技術之依據；則申請後再增加記載該先前技術之案號於說
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明書中，並據以增加先前技術之內容，將無法為通常知識

者直接且無歧異得知，從而違反專利法第 43條第 2項修正

超出之規定。另發明專利實體審查基準第 6章修正第 4.1.3

節先前技術列有三種允許在說明書中先前技術段落內增加

內容，歡迎酌參。 

17 

近日與部分客戶開始改用電子簽章簽署，例如 Adobe 

Acrobat DC 或是點點簽的認證簽署，而完全沒有書面的

正本，這類電子簽署檔案中的簽章形式通常是完全相同

的，審查委員是否會僅看簽名的形式判定是人為後製而造

成誤解? 

另外，電子簽章法第 5條提到「可於日後取出供查驗者，

得以電子文件為之」，智慧局會要求我們用什麼樣的方式

提供查驗？  

1.電子簽章法為我國電子簽章基本規範，有關電子文件、電

子簽章、數位簽章等事項為確保電子交易安全，應符合電

子簽章法相關規範；申請人以電子形式提交本局的申請書

及證明文件，也應符合電子簽章法相關規範。 

2.依電子簽章法第 2 條第 2 款規定：「電子簽章：指依附於

電子文件並與其相關連，用以辨識及確認電子文件簽署人

身分、資格及電子文件真偽者。」及同法條第 3 款規定：

「數位簽章：指將電子文件以數學演算法或其他方式運算

為一定長度之數位資料，以簽署人之私密金鑰對其加密，

形成電子簽章，並得以公開金鑰加以驗證者。」以本局電

子申請案件為例，前者為商標電子申請的簽章影像檔的電

子簽章，後者為自然人憑證、工商憑證等數位簽章，如本

局專利以電子方式申請，僅開放數位簽章即屬之。 
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3.電子簽章法第 5 條第 1 項規定：「依法令規定應提出文書

原本或正本者，如文書係以電子文件形式作成，其內容可

完整呈現，並可於日後取出供查驗者，得以電子文件為

之。」，又同法第 9 條第 1 項規定：「依法令規定應簽名

或蓋章者，經相對人同意，得以電子簽章為之。」本局電

子申請案件，如以申請人或代理人以簽章影像檔或數位簽

章方式提出，原則上該電子文件如內容完整呈現，存放於

本局資訊系統，自符合該項可於日後取出供查驗規定。又

申請人與代理人之委任書、申請人檢送移轉證明文件等，

其法律關係為私人間之約定，如符合電子簽章法第 9 條之

規定，其委任契約或移轉契約即為生效，如該等契約或證

明文件亦符同法第 5條之規定者，亦得採為證明文件。 

4.惟應注意電子簽章法第 10條規定，以數位簽章簽署電子文

件者，應符合使用本國憑證機構經主管機關核定或外國憑

證機構經主管機關許可依法簽發之憑證，且憑證尚屬有效

並未逾使用範圍，始生電子簽章法第 9 條第 1 項之效力。

目前尚無依外國法律組織，登記之憑證機構經我國主管機

關許可，申請人提交電子文件，例如：外文委任書，如以
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數位簽章簽署，為外國憑證機構所簽發之憑證，並不符合

電子簽章法相關規範，自不得採為證明文件。 

5.配合電子簽章發展趨勢，且基於專利申請案檢附證明文件

多屬私法性質，經相對人同意即可，預計 111 年下半年完

成修正專利審查基準第一篇第 1 章申請專利及辦理有關專

利事項之程序，將放寬證明文件簽章態樣之審核，不論簽

署者是透過何種方式簽署，只要其簽名、蓋章或電子簽名

之形式外觀具可比對即可。 

18 

舉發申請/答辯案、技術報告申復案，是否有研擬建置電

子表單？  

業務電子化是本局持續努力推動的工作目標，但在有限的經

費資源下，尚需評估各項業務推動的優先順序，有關是否建

置舉發申請/答辯案、技術報告申復案之電子表單等事項，將

評估整體資源及業務需求後，再予以推動。至於新型專利技

術報告之申復，利用現有申復電子表單提出即可。 

19 

專利申請案以電話溝通後，審查委員會製作「電話溝通紀

錄表」提供專利師/申請人/代理人的作業方式，何時會開

始實施？  

目前已實施。 

20 
因應疫情，未來是否考慮開放使用 Webex達成真正遠距視

訊面詢？亦即不需要代理人親自赴局，而是在約好的時

本局自本(111)年 3月 1日起已施行「專利申請案跨國就地遠

距視訊面詢」新措施，藉由 Webex 線上會議系統並符合本局
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間，由審查官開啟 Webex會議室，通知代理人會議室號碼

及密碼，代理人在自家或辦公室與審查官直接進行真正的

視訊面詢。 

規定之場所及資訊條件下，進行專利申請案遠距視訊面詢。

申請人及專利代理人可自行選定適當處所與本局會議系統連

線，直接與審查人員進行三邊視訊面詢，例如，申請人在日

本，代理人在台灣的事務所，與在本局的審查人員直接進行

視訊面詢，無須親自到本局各地服務處透過網路與審查人員

進行視訊面詢，可節省舟車勞頓，亦可提升審查及服務效能。 

21 

發明專利申請案收到第二次審查意見通知，申請人要求面

詢，審查委員來電要求先提申復再提面詢。請問面詢的順

序是要提申復時一併提面詢？還是可以在收到審查意見

通知書時提出面詢？該案審查委員最後同意提出面詢，但

面詢日期沒有事先跟代理人與申請人協商，造成申請人與

代理人的困擾。 

依專利法第 42條規定，申請人於發明專利審查中均得申請面

詢，並未要求須先提出申復始得申請面詢。實務上，審查人

員於收到面詢申請後，會與申請人協商面詢日期，以利面詢

進行。對於個案有未盡之處，應是安排溝通上的誤會，本局

會加強審查人員之服務品質教育訓練。感謝提供建議。 

22 

專利面詢只有作業要點，並沒有專利法或是審查基準規

範，是否能考慮面詢也列進專利法？  

目前專利法第 42 條、第 76 條、第 120 條準用第 76 條、第

142 條第 1 項準用第 42 條及第 76 條，就專利面詢已有明文

規定，本局並依此訂定作業要點，以規範面詢之實務運作。 

23 

智慧局提出在審查意見通知書應附引證文件的電子檔，但

非專利公開或是公告文件，貴局僅列網址在審查意見通知

函所附的檢索報告上面，如果申請人依據網址，所找到的

審查意見通知函所列非專利文獻之引證文件，應一併檢附予

申請人，即為避免申請人困難取得或有認知不一之疑慮。至

於專利文獻之引證文件，原則無須檢附，但申請人如有困難
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電子檔與審查意見通知函相異，責任是否歸屬於申請人？

是否意味只要審查委員將網址列於檢索報告，就可以視為

提供電子檔(僅以網址表示)？  

仍得與審查人員確認或請其提供。讓申請人取得正確之引證

文件為本局於專利審查時應負之責，申請人於個案上如有疑

慮，可與審查人員聯繫確認。若審查人員確認審查意見通知

函所載之連結網址所取得的資料有誤時，會重新發審查意見

通知函，並且指定期間之計算，以重新發給的審查意見通知

函送達日為起算日。 

24 

一案兩請之發明案，接獲審查意見通知函說具體敘明與新

型不存在一案兩請，也有收到審查意見未敘明，但經本所

同仁詢問審查官，審查官告知已非一案兩請，並於內部系

統一案兩請選項已勾選取消，請問此部分是否有統一作

法？  

有關一案兩請發明案，若與新型專利屬未符一案兩請規定

時，本局於審查意見通知函中當予以敘明其理由，以為申請

人周知，故所指「收到審查意見未敘明」者，應僅屬瑕疵之

個案。本局一案兩請發明案件之統一作業規範如下： 

1.一案兩請發明案件之審查，若於審查過程中確認有符合一

案兩請規定之新型專利時，將於審查意見通知函併予敘明

存在相同創作之情形，且針對核准審定時，發明專利仍與

新型專利屬相同創作之案件，將於核准審定書載明「發明

專利於核准公告時，新型專利權必須存續在案，倘新型專

利權已當然消滅或撤銷確定，則發明專利將不予公告」之

教示。 

2.倘一案兩請發明案與新型專利於申請時或經修正後的申請
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專利範圍，致審查人員認定非相同創作時，本局將於審查

意見通知函或核准審定書中，敍明：「本案係於申請時聲

明同時申請發明及新型專利，惟經審查認為，該發明與新

型並非屬相同創作，不適用專利法第 32條規定」。 

25 

依據最近的面詢經驗，因為審查官必須製作面詢結果表，

所以會希望申請人/代理人先提出申復理由或修正案等，

加速面詢後行政作業。但實務上，申請人可能不欲留下這

類文件，或是真的希望代理人去和審查官爭取最大的可接

受範圍，所以不願意代理人提出這類文件，以上提供參考。 

依專利案面詢作業要點第 3 點規定申請面詢，應以面詢申請

書為之，並敘明面詢事項及說明，本局並不會要求申請人/

代理人先提出申復理由或修正之文件。若申請人/代理人於面

詢前能先提出申復理由或修正之文件，審查官較能在面詢時

聚焦問題所在，且能具體給予適當的建議。此外，若申請人/

代理人先提出申復理由或修正之文件，於面詢時針對申復理

由或修正內容進行討論，面詢後還是可以在指定期間內提出

新的修正範圍，並不會影響申請人的權益。 

26 

專利商標業務小提醒(專題四)介紹 e 網通年費繳納的新

功能，請問大量繳納年費的時候，逐項勾選時常常會重新

跳出整理，導致時常需要重新勾選，增加作業上的困難，

請問能否進行改善，讓程序作業更加便利？  

針對大量繳納年費常會跳出重新整理問題，經確認係於單一

畫面操作達 3 分鐘時，會因超過局內現行連線限制而發生中

斷，本局將配合放寬上述單一畫面連線時間至 15分鐘，以減

少此類情況發生；同時大量年費繳納建議可使用 CSV 檔上傳

繳費資料，以縮短線上操作時間，相關 CSV 規格請參考 e 網

通年費繳納功能畫面說明或致電客服(02)81769009詢問。 


