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專利申請後審定公告前之法律保護  

  

陳智超 撰 

壹、前言 

一項發明或創新，其標的不論為屬技術上之研究、發展之發明或新型，抑或屬外觀創作之新式樣，

於其發展成熟後，如欲尋求專利之保護，依專利法第廿二條之規定均必須備具相關文件，如申請

書、說明書、必要圖式及宣誓書等向專利機關，也就是智慧財產局提出申請，經過智慧財產局之

實質審查後，倘認為該項專利之申請確符專利法中規定之諸項專利要件，始得對該專利申請案為

准予專利之審定，並將之公告。至此，該項專利申請案所欲保護之內容，方得依專利法第五十條

第一項之規定，取得暫准專利權之效力，此時其雖因尚處公眾審查階段而非可認審查確定，故於

權利之救濟上仍無法如審查確定後，確定獲准專利權之專利權人得依專利法上之一切民、刑事途

徑之取得保護，惟其既已初具權利之性質，此時如遭侵害仍應得依民事途徑主張救濟。 

惟一專利申請案在審定公告前，專利申請人基於商業上之考量亦時有率先推出上市之情形，其將

產品之公開販售如在專利申請之後，因不會破壞其專利申請案之新穎性要件，故仍無礙其專利之

取得。由於申請專利中之產品往往可透過還原工程將之拆解而得出其技術特徵、結構，甚至進而

加以仿冒，倘如有第三人對專利申請人公開上市之產品加以仿製，而專利申請人之專利申請案卻

又在智慧財產局審查當中而尚未取得專利權，則專利申請人對此階段中之侵害行為究應如何主張

權利，誠為一重大之問題。 

貳、案例事實 

有一案例，自訴人係為機車曲軸形狀、結構改良之專利權人，其在對此等曲軸形狀、結構改良之

後，於民國（下同）八十二年四月十六日向中央標準局（即現今之智慧財產局）申請新式樣專利，

並於八十二年八月一日經中央標準局審定公告取得新式樣第三八一七Ｏ號專利權，並獲頒專利證

書，而被告為某一工業股份有限公司之負責人，其乃從事機車曲軸之製造生意，自訴人於八十三

年七、八月間於甲、乙、丙等車行購得被告所產製之機車曲軸，而該等機車曲軸經鑑定係侵害自

訴人之新式樣專利權，因此自訴人即以被告未經其同意而製造、販賣侵害其新式樣專利權之商品

為由，對被告提起自訴。 

此案一審經台中地方法院八十六年一月二十二日判決（民國八十三年度自字第九三八號），認定

被告未經新式樣專利權人同意，而製造、販賣侵害自訴人新式樣專利權之產品，而為有罪之判決。 

被告不服該一審判決，遂提起上訴。高等法院於其判決中指出，雖被告不否認自訴人於甲、乙、

丙等車行所購得之機車曲軸為其所產製，惟經其傳喚出售該曲軸之甲、乙、丙車行負責人作證，

該等車行負責人證稱該機車曲軸係於八十二年六月九日向被告公司購買，並提出同年月日之相關

估價單為證，由此高等法院推斷該機車曲軸之製造日期應在八十二年六月九日之前，亦即被控專

利侵害之產品其製造日期係在八十二年八月一日自訴人取得新式樣第三八一七Ｏ號專利權之

前，則被告製造、販售該機車曲軸之時間既在八十二年八月一日自訴人取得專利權之前，即無違

反專利法第一百二十六條、第一百二十九條規定之可言，因此高等法院將原判決廢棄，而為被告

無罪之諭知。 

參、案例分析 

按專利權如受有侵害，專利權人除得依專利法第八十八條以下之規定主張損害賠償、停止侵害以

及防止侵害等民事救濟手段，亦可依專利法第一百二十三條以下之規定對專利侵權人提起告訴或
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自訴，以使專利侵權人受刑事之追訴、處罰，惟透過此等方式主張民、刑事方面之救濟，係以專

利申請人其專利申請案取得專利權為前提，如對一嗣後獲准專利權之專利申請案中之技術內容加

以仿製、販售，其發生時點係在該專利申請案仍在智慧財產局審查當中，而尚未獲准專利權之前，

即無法經由前揭專利法所規定之民、刑事途徑取得救濟，然則於此情形，專利申請權人有何依據

來防免其申請中之專利受侵害。 

專利申請案如尚在審查當中，而未獲准專利權，即非屬權利，此時倘有第三人仿製專利申請人依

該專利申請案內容仿製之產品，因專利申請人之專利權尚未取得，自難謂有何權利受有侵害，此

時既無權利受侵害，而專利法、刑法中對此等行為亦無刑事處罰之明文，依據罪刑法定主義原則，

自難對此等行為依刑事途徑加以制裁，專利申請權人對此等行為即無從依刑事途徑來加以救濟。 

然而，雖此時專利申請權人因尚未取得專利權，而無所謂權利受侵害可言，對該尚在申請中之專

利申請案，專利申請人非不得謂對該專利申請案中所含之技術內容有一期待權存在，並且如該專

利申請案嗣後確符專利要件而取得專利權，而第三人在專利申請階段中仿製侵害專利申請人之專

利申請案中內容之產品，實亦侵及專利申請權人之商業上利益，如其行為係基於故意而為之，實

亦有民法第一百八十四條第一項後段：「故意以背於善良風俗之方法加害他人」之問題，此時專

利權人對第三人侵害其專利申請階段中之利益，似可依此而主張損害賠償，惟此主張之前提乃以

該專利申請案事後獲准專利權為前提，須先予指明。 

因此，專利申請人如於其專利申請案尚在審查當中時，發現有第三人仿製其專利申請案中內容之

產品時，即應先寄發信函通知該第三人其所製造、販賣之產品係在專利申請當中，即日可能取得

專利權，並提供其申請專利公開上市之產品以為證明，請其停止仿製申請專利中之產品之行為，

以此為該第三人故意之證明，而發函時須特別注意公平交易法之相關規定，如該第三人於接獲信

函後不停止其行為，則專利（申請）權人於其取得專利權後即得依民法第一百八十四條第一項後

段，對該第三人於專利申請階段中之行為請求損害賠償。 

惟須附帶一提，專利權人對此等專利申請階段中之侵害行為，如欲依民法第一百八十四條第一項

規定保護時，依民法第一百九十七條第一項之規定：「因侵害行為所生之損害賠償請求權，自請

求權人知有損害及賠償債務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起逾十年者，亦同。」

有所謂短期、時效期間之限制，因此如於專利申請人對此專利審查階段之第三人侵害行為寄發警

告函後，專利申請案卻未能於二年內審查確定時，是否會有逾時效之問題，在解釋上亦非無疑義。 

肆、結語 

企業對其研究發明基於商業上之考量，常須於專利申請後審查確定前即有將其專利產品公開上市

之要求，而如前所述現行法令對此等技術、創作於專利審定公告前之保護，誠有疏漏之處，倘第

三人於此專利審查期間製造、販售仿冒專利申請權人之發明、新型或新式樣內容之產品，至該專

利申請案獲准專利權後即為停止，則專利權人依專利法實無從加以救濟，就此而論，誠有違公平、

正義之要求。 

為解決以上問題，似有對專利法修法之必要，以賦予專利申請人對第三人侵害其專利申請案獲准

前之期待利益有主張救濟之途，惟因此專利審查階段中專利權未來是否可獲准尚未可知，基於刑

法之明確性要求以及最後手段性原則，實不宜對此等侵害專利申請權人期待利益之行為課予刑事

責任，而應單純從民事途徑加以保護，蓋此時侵及者僅為商業上利益而尚非權利，因此如果第三

人侵及此等利益，應許專利申請人於其取得專利權後，得對此第三人提起民事損害賠償請求，以

此彌補其損害，方符專利法第一條：「鼓勵、保護、利用發明與創作⋯⋯」之立法目的。 

(作者任職國際通商法律事務所律師) 
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