
104年度智慧財產權業務座談會 
 
 
 

專利法制修正最新動態 
 
 
 報告單位：法務室、專利一組        

 



簡報大綱 

臺日生物材料寄存相互合作配套措施 

– 修正有關專利申請之生物材料寄存辦法 

– 訂定臺日專利程序上生物材料寄存相互合作作業

要點 

發明專利申請案申請延緩實體審查作業方案 

研議中修法議題 

專利師法修正草案要點介紹 
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臺日生物材料寄存相互合作 

 

專利法第27條 

– 原則： 

申請生物材料發明專利，應於申請日前將該生物材料寄存於

我國寄存機構，縱已於國外有寄存，仍須於我國再寄存 

– 例外： 

我國與該外國建立相互承認寄存效力，則不用再寄存 

以雙邊協議建立相互承認關係 

– 臺日於2014年11月20日簽署生物材料寄存相互合作之備忘錄 
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配套修正法令 

修正「有關專利申請之生物材料寄存辦法」第

11條及第25條 

– 開具寄存證明書之後，不得撤回寄存 

訂定「臺日專利程序上生物材料寄存相互合作

作業要點」 

– 104年6月18日開始施行 
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多重選擇    
一次搞定   
省事又省錢 

申請人 

申請人 

智慧局 

特許廳 

在日寄存 

台灣          
再寄存 

實施前 

重複寄存 
費事又耗財 

智慧局 

特許廳 

臺灣或日本擇一寄存 寄
存
相
互
承
認 

實施後 

申請臺日專利 

申請臺日專利 
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適用對象 
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• 不限於我國人民或日本人民 

• 我國發明人寄存於我國，可享有地利之便，即時寄存 

• 我國發明人寄存於日本，可享有日本為布達佩斯條約締約國之便，日後提出第三國

申請時，亦毋庸重複寄存，有利於多國布局 

申請人：在我國或日本提出專利申請案之申請人 

• 6月18日之前已寄存，6月18日（含18日）後提起專利申請案者，亦有適用 

• 但如寄存於台灣而向日本申請專利，寄存證明書之開具日期亦須在6月18日之後 

申請案：104年6月18日(含18日）後提出之專利申請案 

• 我國：食品所(FIRDI) 

• 日本：獨立行政法人製品評價技術基盤機構特許生物寄託中心(NITE-IPOD) 、獨立

行政法人製品評價技術基盤機構特許微生物寄託中心(NPMD) 

指定寄存機構 



專利程序與生物材料寄存 

專利申請前 專利審查中 核准公告後 
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任何人均得為實驗或研
究之目的，申請分讓：
提出申請並繳納費用 

專利申請人將寄存證明書提交受
理專利申請案之智慧局或特許廳 

合於法定資格者，
可申請分讓：提出
申請並繳納費用 

申請寄存：提出生
物材料並繳納費用 

• 申請分讓之資格及事由依專利申請案所在地專利法令 

• 寄存費用、書表及其他事項依寄存所在地專利法令 

準據法適用原則 



申請寄存態樣一 

於日本提出申請案，在我

國寄存 

– 依我國之申請書表、規定數

量及保存型態，並繳納費用 

– 開具寄存證明書之後，不得

撤回寄存 

– 開具寄存證明書前撤回者，

退回全部保存生物材料所生

費用 
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申請寄存態樣二 

於我國提出申請案，在

日本寄存 

– 填寫該機構的寄存申請書，

並依據其指定之數量及保存

方式等提出生物材料，並繳

納費用 

– 申請日後4個月，或國際優先

權日後16個月內，檢送該指

定寄存機構所開具的寄存證

明文件至智慧局 
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發明專利申請延緩實體審查 

 

緣由： 

– 103年年底本局召開「營造本國專利優質創造環境諮詢會議」

中，建議參考韓國法制，建立延緩審查之機制，以使專利申

請人得調整其獲得專利之時程 

– 在不影響審查資源運用分配的情況下，提供申請人之便宜性

措施，使申請人可配合申請策略、專利布局及專利商品化時

程之需求，加以運用 

 104年4月1日起受理申請 

至104年6月10日止，計12件 
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適用範圍 

發明專利申請案 

例外不適用 

– 該申請案已受有審查意見通知或已審定 

– 該申請案已提出分割之申請 

– 該申請案係由第三人提出之實體審查申請 

– 該申請案已提出加速審查（AEP）或專利審查高速公路

（PPH）之申請 
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申請期間及續審日期 

 申請延緩之期間 

– 應於申請實體審查同時或嗣後為之。不得晚於該專利申請案申請日後3

年。該申請案有主張優先權者，仍以向我國提出之申請日為準 

 指定續行審查之日期 

– 應於申請延緩實體審查時敘明指定續審之日期。指定續審之日期，必

須為專利申請案申請日後3年之內的日期。該申請案有主張優先權者，

仍以向我國提出之申請日為準 
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國際優先權日 我國申請日 我國申請日後滿3年之日 

在此期間內，可延緩實體審查 

申請實體
審查 

申請延緩
實體審查 

續行審查
之日 



程序注意事項 

 須以書面申請，敘明下列事項，不須繳納費用： 

– 專利申請案號 

– 申請人姓名或名稱 

– 委任代理人者，其代理人姓名及事務所 

– 續行實體審查之日期 

 延緩實體審查之申請得撤回，但撤回後不得再為申請 

 申請延緩實體審查後，得變更指定續審日期，但變更後之日期，

仍必須為專利申請案申請日後3年之內的日期 
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研議中修法議題 

研

議

中

修

法

議

題 

擴大優惠期(103.8.11公眾諮詢) 

優先權之復權(104.5.14公聽) 

導入美國臨時申請案議題(104.5.14公聽) 

修正取得設計專利申請日之必要文件 

延長設計專利權期限(104.4.30公聽) 

導入設計專利延緩公開制度(104.4.30公聽) 
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擴大優惠期 
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  期間 期間計算基準 公開態樣限制 聲明程式 

日本 6個月 本國申請日 未限制 
申請時聲明，30日內提出證

明文件 

韓國 12個月 本國申請日 未限制 

申請時聲明，申請日後30日

內提出證明文件 

(2015年7月將放寬) 

歐洲專利 6個月 
歐洲專利申請

日 
限制 

申請時聲明，6個月內提出證

明文件 

中國大陸 6個月 
本國申請日或

優先權日 
限制 

申請時聲明，2個月內提出證

明文件 

我國 6個月 本國申請日 限制 
申請時聲明，主管機關指定期

間內提出證明文件 

TPP 12個月 本國申請日 未限制 無相關規定 



研議方向 
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期間延長為一年 

事由： 

– 申請人所致之公開 

• 含自行公開及授權他人公開 

• 但排除因其因申請專利而經我國或外國政府機關依法所為之公開 

– 非出於申請人本意所致之公開 

• 含因申請人疏漏所致之公開 

主張之程序要件：目前傾向維持現況 

 



優先權之復權 

 目前我國優先權復權規定 

– 事由 

• 申請時未主張 

• 申請時未聲明第1次申請之申請日或受理該申請之國家 

• 未於最早優先權日後16個月內檢送優先權證明文件 

– 得申請復權期限：最早優先權日後16個月內(設計為10個月) 

 研議方向： 

– 申請人未於專§28第1項所定12個月內來我國申請專利並主張優先權者，

得申請復權 

– 得申請復權期限：2個月 
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導入美國臨時申請案議題 

 
 緣由 

– 104年1月本局召開「專利審查品質諮詢委員會」中，委員建議有關美國臨時申

請案制度，韓國已跟隨美國，我國是否考慮修法採納該制度? 

 美國、韓國與臺灣現行制度比較 

– 美國：未限定專利說明書格式與申請語文，且申請專利範圍非取得申請日要件 

– 韓國：2014年專利法修法後的作法，並非導入美國臨時申請案制度，其與美國

臨時案之共同點為「不須要申請專利範圍與不限定申請語文(韓國放寬接受英文) 」 

– 臺灣：申請專利範圍為取得申請日要件，接受以外文本(9種語文)提出專利申請 

 研擬方案 

– 為鼓勵申請人於臺灣申請專利，並及早取得申請日，擬比照韓國，放寬申請發

明專利取得申請日之要件，即刪除「申請專利範圍」為取得申請日之要件 
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導入美國臨時申請案議題(續) 

 回饋意見 

– 刪除「申請專利範圍」為取得申請日之要件，對業界實務作業並無實益 

– 國內企業的需求是希望運用類似美國臨時案之方式，以最簡便方式及較低的申

請規費在臺灣儘速取得專利申請日，再到國外申請專利並主張臺灣案之優先權 

 結論 

– 我國專利申請規費已屬偏低，實無調降空間 

– 如欲導入臨時申請案制度，當然必須在外國承認我國臨時案申請日之前提下始

有實質效益。因此，導入臨時申請案前有確認之必要 

– 至於是否導入臨時案制度，對我國專利制度之影響、對產業是否有助益及相關

配套措施等問題，將另案再行研究評估 
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修正取得設計專利申請日之必要文件 

現行規定：申請設計專利，以申請書、說

明書及圖式齊備之日為申請日 

修正方向：說明書將不列入取得申請日之

必要文件 

20 



延長設計專利權期限 

修正緣由：國際間專利發展趨勢及海牙協定議題 

調查分析：統計165個國家(或區域)及協定 

 

 

 

修正方向：由現行的「自申請日起算12年屆滿」修

正為「自申請日起算15年屆滿」 
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專利權期限 10年 12年 15年 20年 25年 30年 50年 

採用國家(區域)數量 23 1 89 2 48 1 1 

比例(%) 13.9% 0.6% 53.9% 1.2% 29.0% 0.6% 0.6% 

主要代表國家(區域) 中國大陸 台灣 海牙協定體系、 
美國 

日本、 
韓國 

歐盟 巴基斯坦 摩洛哥 



導入設計專利延緩公開制度 

 修法原由：國際間專利發展趨勢及海牙協定議題 

 調查分析：統計95個國家(或區域)及協定，調查顯示49%有導入此制

度，例如日本秘密意匠，韓國秘密設計，歐盟延緩公開設計 

 延緩期間： 

– 有36%規定可申請延緩公開從申請日起30個月內 

– 有30%規定可申請延緩公開從申請日起12個月內 

 公聽會回饋意見：國內產業界及代理人大都表示此制度對國內中小

企業有較大影響，建議暫緩導入 

 未來方向：將研擬「延緩審查」及「加速審查」兩方案以符合外界

的需要 
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專利師法部分條文修正草案 

修正專利師領證程序及刪除登錄申請 

增訂受僱於法人之執業方式 

修正得受委任辦理之業務範圍 

增訂專利師及專利代理人在職進修 

修正整體罰則 
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修正專利師領證程序及刪除登錄（§5、§6） 
 

修正前 

考試及格 

核發專利師證書 

職前訓練 

登錄 

加入公會 

修正後 

考試及格 

職前訓練 

核發專利師證書 

加入公會 
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增訂受僱於法人之執業方式（§7） 

 
 
 修正前 

•設立事務所 

•受僱事務所 

修正後 

• 設立事務所 

• 受僱事務所 

• 受僱法人 
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修正得受委任辦理之業務範圍（§9） 
    
 

修正前 

• 專利申請 

• 異議、舉發 

• 讓與、信託、設質、

授權、特許實施 

• 其他專利業務 

修正後 

• 專屬業務 

• 專利申請 

• 舉發 

• 讓與、信託、設質、授權、

強制授權 

• 訴願行政訴訟 

• 非專屬業務 

• 侵害鑑定 

• 諮詢 

• 其他專利業務 
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增訂強制在職進修（§12之1、§33之1） 

 
   

處罰鍰6-

30萬 

6個月內未

補修 
2年12小時 

專利師、

專利代理

人 
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在職進修辦法，主管機關會商公會定之 



罰則－未具資格辦理業務 
（§32Ⅰ、§37之1Ⅰ） 

 

修正前 

未具資格者受委任辦理業務 

先行政罰後刑事罰 

修正後 

未具資格者意圖營利受委任

或僱用他人辦理專屬業務 

3年以下刑事罰 
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罰則－租牌行為 
（§32之1、§37之2） 

 
 

專利師、

專利代理

人提供章

證等 

給未具資

格者辦理

專利業務 

2年以下

刑事罰 
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罰則－不實刊登廣告招攬業務
（§32Ⅱ、§37之1Ⅱ） 

 
 

未具代理

人資格 

刊登廣告

招攬業務 

先行政罰

後刑事罰 
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10~50萬元 

1年以下刑事罰 



罰則－停業期間續辦業務及冒稱身分
（§33、§37之3） 
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受停業
處分 

繼續辦
理業務 

處6~30
萬元罰
鍰 

 
 
未領有專
利師、專
利代理人
證書 

 
 

 
使用專利
師、專利
代理人名

稱 
 

 
 

處3~15
萬元罰
鍰等行
政罰 

 
 



罰則-修正前後罰則對照 

修正前 修正後 

未具資格受委任辦理 先行政罰鍰（5〜25萬） 

後刑事罰1年以下 

3年以下刑事罰 

牌照出租 無 2年以下刑事罰 

不實招攬業務 無 行政罰鍰（10〜50萬） 

後刑事罰1年以下 

停業處分期間繼續辦理 行政罰鍰（3〜15萬） 行政罰鍰（6〜30萬） 

冒稱專利師、專利代理人 無 行政罰鍰（3〜15萬） 
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