
專利審查實務案例探討 

105年度智慧財產權業務座談會 

報告單位：專利三組 



大綱 
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• 網路資料之證據能力 
 智財法院103年度行專訴第99號行政判決 

• 課予義務判決 
 最高行政法院104年4月份第1次庭長法官聯席會議 

• 外文本證據之翻譯 
 最高行政法院104年度判字第214號判決  

 最高行政法院104年度判字第78號判決 

• 舉發理由書撰寫注意事項 
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網路資料之證據能力 
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專利權人 
北京營造公司 

擋水牆的柵板迫緊裝置 

嵌插槽 

ㄩ型架 
迫緊單元 

頂壓元件 

擋水柵板 

第98215542N01號專利舉發事件(1/4) 
 

103.9.17 

訴願 
駁回 

智慧局審定 
舉發成立 

提起 
行政訴訟 

103.4.24 

提起 
訴願 

103.5.21 

103行專訴99 
訴願決定及 
原處分均 
撤銷 

104.7.6 103.11.20 

專利權人 
提出證物12 
(他案訴訟 
資料) 

未審究 
證物12 

證物12 
為重要補 
強證據 
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• 證據5係北京營造公司之網頁資料 

• 證據6 為Wayback Machine網站所得日期為2009年6月11日之證據5 

• 系爭專利申請日：2009年8月21日 

頂壓元件 迫緊單元 

立柱 ㄩ型架 

舉發人主張證據6可
佐證證據5為適格證
據，且證據5已揭示
有與系爭專利之迫緊
單元、ㄩ型架、頂壓
元件等技術特徵 

證據6 

第98215542N01號專利舉發事件(2/4) 
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證物12 

第98215542N01號專利舉發事件(3/4) 
 

98.6.11 97.7.14 

Wayback Machine 
顯示證據5、6之日期 

系爭專利 
申請日 

98.8.21 99.7.30 

北京營造公司使用煜能公司之施工照片 

北京營造公司 
使用證據6之施工照片 

• 網頁上所示電話不同(北部及
南部電話係原告配偶於101年
8月方申裝) 

• 證據6與證物12之閘門施工圖
片不同 

 

• 北京營造公司曾向煜能公司
訂購擋水閘門轉售 

• 煜能公司為7張施工照片之著
作財產權人 

• 北京營造公司曾於97年7月14
日起至99年7月30日間使用煜
能公司之施工照片於網頁上 

臺灣台中地方法院 
99年智字第6號民事判決 
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•法院依職權檢視該網頁，確
認有2個Flash區塊 

•由於北京營造公司聯絡電話
及上方防水閘門施工圖片係
Flash外掛程式，造成資料錯
置，…。是以無法以證據6輔
助認定證據5全部網頁內容
（含上方之Flash防水閘門施
工圖片）之公開日期均為
2009年6月11日，故證據5無
法作為證明系爭專利是否具
備進步性要件之先前技術 

智財法院103年行專訴第99號行政判決理由 

第98215542N01號專利舉發事件(4/4) 
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• 舉發審查基準規範 

 當事人所提證據為網路上之資訊者，應注意網站之可信度 

 網頁內容通常缺乏日期可證明其公開日，縱然有日期，因

網路資訊為隨時可更新變動者，尚難以推定該日期即為公

開日。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 

• 原則上Wayback Machine的日期可為佐證，但若網頁上之資

料包含flash等外掛程式則不一定可採，應注意提出之網頁資

料內容 

網路資料之證據能力 
 



課予義務(訴訟)判決 

8 
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課予義務訴訟判決及其法律效果 
 

智慧局應就第O號
專利申請案為 
准予專利之審定 

申
請
人 

舉
發
人 

智慧局應就第O號
專利案為舉發成立
撤銷專利權之審定 

判決主文： 
原處分及訴願決定均撤銷。 
被告應就第O號專利申請
案為准予專利之審定。 

 

判決主文： 
原處分及訴願決定均撤銷。 
被告應就第O號專利案為舉發成
立撤銷專利權之審定。 

 

智慧局重為審查時，逕依判
決主文審定，專利權人所提
更正不受理 

智慧局重為審查時，
逕依判決主文審定 

新證據？ 
(審理法§33I) 
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• 專利權人無法及時於
舉發審查階段斟酌是
否為申請專利範圍之
更正 

• 101年智慧財產法律
座談會結論：有新證
據，法院儘量不作成
課予義務判決 

• 例－ 
 

• 事證已臻明確，且專
利權人主動表明不考
慮更正或未積極參與
訴訟程序，已無更正
之可能或利益者 

• 例－ 

• 最高行政法院104年4
月份第1次庭長法官聯
席會會議結論 

• 例－ 
 最高行政法院104年判
字第352號 

 智財法院104年度行專
訴第12號 

 智財法院104年度行專
訴第58號 

 智財法院103年度
行專訴第41號 

 智財法院103年度
行專訴第83號 

 智財法院100年度
行專訴第88號 

 智財法院101年度
行專訴第106號 

有新證據時，法院仍為課予義務判決之考量 
 

1 2 3 
由程序面考量 
專利權人之 
更正利益 

由實質面考量 
專利權人之 
更正利益 

專利權人是否向 
法院表明已向智慧局 
提出更正之申請 



「不論係基於原舉發證據或新證據或新證

據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序

中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充

分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向

法院表明已向智慧局提出更正之申請時，

依行政訴訟法第200條第3款及民國100年

12月21日修正公布，102年1月1日施行前

之專利法第67條第1項第1款或第107條第1

項第1款規定，法院審理之結果不論專利全

部請求項或部分請求項舉發成立者，均得

就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決

定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之

處分。」 
11 

最高行政法院104年第1次庭長法官聯席會議結論 

  不論是否 
  有新證據 

   充分攻防 

     未提出更正 

102年前審定
之舉發案件 

法院得為課予
義務判決 

1. 

2. 

3. 
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104年 102年 101年 

智慧局 
審定 
舉發不成立 

智財法院 
102年度行專訴 
第61號判決 
訴願決定及原處分均撤銷。 
被告應依本判決之法律見解
另為處分。 
原告其餘之訴駁回。 

99年 

舉發人 
提起舉發 
僅針對請求項1 
(系爭專利共10項) 

6月25日 
最高行政法院 
104判字第352號 
判決主文 
原判決廢棄。 
訴願決定及原處分均撤銷。 
被上訴人應就系爭專利為舉
發成立、撤銷專利權之審定。 

第98203703N01號新型專利舉發事件 

*原告(舉發人)於行政訴訟 
  階段提出新證據(證據8) 

舉發人 
提起上訴 

網路交易之商品付款及配送裝置 

• 舉發人於勝訴後仍上訴 

• 前述聯席會議結論第1次被引用 

• 最高行政法院自為課予義務判決 

• 單一課予義務訴訟事件具有裁判
上不可分之性質 



105年 

13 

104年 103年 

智慧局 
審定 
請求項1至4 
舉發不成立 

智財法院 
103年度行專訴第69號 
判決主文 
訴願決定及原處分均撤銷。 
被告應依本判決之法律見
解另為處分。 
原告其餘之訴駁回。 

最高行政法院 
104判字 
第559號 
廢棄原判決 

第94213042N01號專利舉發事件 

原告(舉發人)在行政訴訟
階段提出新證據8、9、10 

系爭專利權人 
提起上訴 

牙籤刷結構改良 

• 並非102年前審定之舉發案件 

• 最高行政法院援引前述聯席會議結論 

• 仍強調單一課予義務訴訟事件具有裁判
上不可分之性質 

• 專利權人上訴後，雖最高行政法院廢棄
原判決，最後卻獲致更不利之判決結果 

 

智財法院 
103年度行專更(一)第8號 
判決主文 
訴願決定及原處分均撤銷。 
被告就系爭專利請求項1
至4應為舉發成立撤銷專
利權之審定。 
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智財法院審理實務及專利權人應注意事項 

件行政判決引
用前述聯席會
議結論(~105/5) 

6 

件有涉及 
新證據 

件未涉及 
新證據 

3 3 

3 
件為課予義
務判決 

件為課予義
務判決 

2 

件撤銷發回 

1 

•104行專訴12 

•104行專訴43 

•104行專訴58 

•104行專更一(8) 

•103行專訴112 

•103行專訴97 

智慧局已提起上訴 

• 均非102年前審
定之舉發案件 

向法院表明 
已提出更正 

• 法官詢問有無提出更正時，
應有所警覺 

• 智慧局答辯已認新證據足以
證明系爭專利不具專利要件
時，應考慮提出更正 

• 對於已提出更正者，目前智
財法院似乎傾向於讓案件回
到智慧局，併更正重新審定 
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外文本證據之翻譯 



105年 
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第91208868N01號專利舉發事件(1/2) 
 

智慧局 
審定舉發成立 
(不具進步性) 

智財法院 
102年度號行專訴
字第37號行政判決 
原告之訴駁回 

最高行政法院 
104年判字第214號 
廢棄原判決 

104年 102年 101年 

經濟部 
訴願駁回 

主插座體 

自動切換器 
訊號插座組 

主插座體 

防滑層 防滑層 

外殼體 

電路保護層 

電路板 

自動切換器 

智財法院 
104年度號行專更(一)字第
2號行政判決 
訴願決定及原處分均撤銷 
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開關 
(切換電腦A、B) 

連接器 
(電腦A) 

連接器 (電腦B) 連接器 
(印表機) 

基板 

纜線 

第91208868N01號專利舉發事件(2/2) 
 

證據3 (JP 9-55155) 

最高行政法院104年度判字第214號判決理由 

– 原審就該外文證據，未命參加人
(即舉發人)提出中文譯本，致其
判決理由所引用之「公開特許公
報」(即證據3)之內容，多有出入 

– 原判決認定證據3之切換器亦有3
層結構，並認證據3已揭露系爭
專利殼體3層結構之技術特徵， 
核有認定事實未依憑證據之違法 

最高行政法院 智財法院 

母形接頭(10) 電路保護層(10) 

箱體(1) 外殼體(1) 

保護環(6) 防滑層(6) 

接續端(8) 基板(8) 
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第94142387N01號專利舉發事件(1/3) 
 

智慧局 
審定舉發成立 
(不具進步性) 

智財法院 
102年度號行專訴字
第84號行政判決 
原告之訴駁回 

最高行政法院 
104年判字第78號 
廢棄原判決 

104年 102年 101年 

經濟部 
訴願駁回 

智財法院 
104年度行專
更(一)字第1號
行政判決 
原告之訴駁回 

定子結構及其製造方法 

1、一種定子結構，包括： 
      一第一蓋體，係具有一容置空間及
一限制部； 
      一定子組件，係設置於該容置空間，
且該定子組件係套設於該限制部；以及 
      一填充物，係填充於該第一蓋體與
該定子組件之間，該填充物係完整包覆
該定子組件。 

容置空間 
第一蓋體 填充物 

定
子
組
件 



19 

原判決認相當於第一蓋體者為第
一模型，惟其日文原文係「第１
のモールド型」其中「モールド
型」較正確之翻譯是否為「模
具」？該字之日文意義是否為製
造器物之型器，而以塑造完成後
取下為原則？如為肯定，則上訴
人於原審主張證據2之須於矽膠固
定成型後取下，能否謂不可採？ 

最高行政法院104年度判字第78號判決理由 

證據2 (JP H10-191611) 

第一 
模型 

第二 
模型 

矽膠 

註：「モールド」即為「mold」 

第94142387N01號專利舉發事件(2/3) 
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模型 
樹脂 

基板 

模型固定子 

模型固定子 

基板 

證據4 (JP 2000-253612) 最高行政法院104年度判字第78號判決理由 

• 參加人(即舉發人)漏未翻譯之部分
係：「換句話說，圖5所示模型固
定子15的基板12的整個表面，以
及暴露在基板12上的端子和電子零
件13，均已灌注模型樹脂。」…此
段所述之基板即係指控制基板，模
型樹脂之使用係為使該基板形成絕
緣部，而非使用於定子本體之上 
 

• 原判決認定證據4之模型樹脂22係
注入該模型固定子15內部，形成絕
緣結構，核與證據4所載不符，即
有認定事實與證據不符之違背法令 

圖5 

第94142387N01號專利舉發事件(3/3) 
 



21 

• 最高行政法院104年度判字第78號判決理由 
─ 自舉發審查階段起，即未要求舉發人提供正確之中譯本，致

舉發審定處分、訴願決定及原判決均基於錯誤之引證事實，
且足以動搖其判斷基礎，其結論自難期正確 

 

• 舉發審查基準規範 
– 證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之
部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比
對之圖式，則無中文譯本之必要 

– 中文譯本與外文不符或舉發人未補送中文譯本者，仍應依證
據審究之 
 

• 舉發人負有初步之舉證責任，於舉發審查階段即應主
動檢附外文證據之相關完整段落中文節譯本，或全份
中譯本 

外文證據之翻譯 
 



22 

舉發理由書撰寫注意事項 
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• 僅籠統稱各證據或其任意組合

之技術內容足可證明請求項不

具進步性 

• 未具體說明各證據中所載之技

術內容與請求項中所載之技術

特徵的對應關係 

• 未具體說明各證據間相互組合

之動機或理由 

舉發理由書撰寫注意事項 

常見瑕疵 

• 舉發人負有舉證責任 

• 仍傾向採取當事人進行主義 

行政訴訟 
審理實務 

新版舉發理由書表 
105年1月1日上線 

• 避免瑕疵態樣 

• 包含爭點表、技術特徵比對表 

• 撰寫範例 
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舉發理由書撰寫注意事項 

• 比對系爭專利請求項1與證據1，證據1第1
圖及說明書第 8 頁之底板 (11) 、頂板
(14)、…係可分別對應至系爭專利請求項 1
之基板、蓋板、… 

• 證據1雖未揭露系爭專利請求項1之「嵌卡
凸緣」及「穿出區段」技術特徵 

• 惟證據3說明書第[0052]段以及圖式第1、2
圖已教示圓柱狀凸出物… 

• 證據1以及3均同屬散熱風扇之技術領域，
該所屬技術領域中具有通常知識者為了增
加支撐的穩定性以及增加散熱風扇的防護
作用，自然會將證據1之凸塊19、49或證
據3之柱狀體的兩端設有系爭專利之嵌卡凸
緣，並在證據1之底板11、頂板14或證據3 
之扇蓋2a、扇框2b設有系爭專利之嵌插孔 

• 因此證據1以及證據3之組合足以證明系爭
專利請求項1不具進步性 

進步性論述範例 

針對請求項中各構件
或限制條件，與主要
證據作比對 

比對 

差異 

論述 

結論 

具體論述二者間的差
異，以及該差異點是
否見於其他證據 

具體論述證據間相互
組合之動機或理由 
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感 謝，並 請 指 教 


