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新型專利請求項之方法的敘述 

黃文儀∗ 

前言 
我國新型專利雖然改採形式審查，但請求標的仍然和以往一樣限於

「利用自然法則之技術思想，對於物品之形狀、構造或裝置之創作」1。

在專利實務上，所謂「物品」係指有一定空間形態之物，以和著重組成

分之「物質」相區別。通常物品之請求項係以構造語言來敘述，亦即係

以組成要件之形狀或結構上的位置關係為限制條件。但有時可見到在物

品請求項中，採用方法之限定條件，因此新型申請專利範圍是否可以包

含方法的敘述之問題，經常被提起。 

新型專利申請案於形式審查中，仍然要判斷是否為適格之物品請求

標的，以及說明書及圖式是否未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚，倘

遇到以方法來界定物品之請求項，是否滿足形式審查要件。又在新型專

利技術報告製作或舉發案中，遇到包含方法的敘述之請求項，如何解讀

及進行實質比對與判斷。另外在由發明改請新型專利申請案之場合，由

於發明可以方法為請求標的，故往往在改請後的新型申請專利範圍存在

方法的敘述，是否容許也須澄清。至於在侵害訴訟中，包含方法的敘述

之新型請求項，如何據以認定專利權範圍，均無法避免不對這個問題尋

求解答。 

由於我國新型制度主要參考日本實用新案法，故本文先敘述日本實

用新案法之演進與相關判例，再來探討此一問題。 

                                                 
收稿日：93 年 12 月 20。 
∗  經濟部智慧財產局專利 2 組副組長。 
1  專利法第 93 條參照。 
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壹、日本實用新案法之變遷 

1.明治 4年專賣略規則 

日本之工業所有權制度，可追溯至明治政府的做為殖產興業政策之

一環而制定的 1871年(明治 4年)的專賣略規則。 

其後日本為了導正不平等條約，於 1899年(明治 32年)加入巴黎公
約。加入巴黎公約後，外國人於日本擁有取得專利權之自由，外國人之

專利申請案在特許2件數上大增，而且幾乎為當代產業基礎的重要發

明。當時，由於須向外國人之獨占權給付高的實施費，對日本形成過大

的負擔。倘若為了使外國人不能取得特許權而提高審查基準，其反面是

程度低的發明無法保護3。 

2.明治 38年實用新案法 

日本為了解決國內特許政策與國際特許政策之矛盾，對程度低的發

明也予以保護，乃仿效德國的新型專利法，於 1905年(明治 38年)開始
制定實用新案法4。該實用新案法規定「客體為關於工業上之物品，其

形狀、構造或組合，完成實用新穎之創作者‥‥可依本法得到實用新案

之專利」。當時德國之新型專利法限定於「勞動用具，實用品」，於日本

之實用新案法則使用較為寬廣之「物品」一詞，並刪除德國的「型」的

字句。相對於德國的無審查主義則採用審查主義，權利效力則認許和特

許完全相同的效力。 

日本將實用新案法之保護對象定為物品之形狀、構造或組合，乃因

                                                 
2  日本之「特許」相當於我國之發明專利。 
3  紋谷暢男「現行工業所有權制度問題點」－實用新案客体   － 

Vol.21, No.3, P.3～15(1968 年 3 月號)；紋谷暢男「我 國實用新案制度下 
保護客体推移」(一)成蹊法學 1(1969 年)；紋谷暢男「我 國實用新案制度下
 保護客体推移」(一)成蹊法學 2(1974 年 4 月 10 日)；紋谷暢男「實用新案法制
方法考案」商事法諸問題，第 543～552 頁(1974 年 7 月 20 日)。 

4  日本所稱「實用新案」相當於我國之「新型」，並採單獨立法之方式。 
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當時日本之程度低的發明多數為家庭工業物品的形態之創作。 

在此實用新案法之概念和德國同樣，形態與創作不可分，創作為對

物品的形態之規制，且於該物品的形態中賦予實用之效力。 

3.明治 42年實用新案法 

實用新案法和其他工業所有權法一起修正，關於客體之規定和從前

之法律幾乎相同，並逐漸累積僅強調新型之思想面，認其性質為小發明

之解釋，與僅強調形態做型的解釋之判例。 

前者所謂小發明之考慮方式，即假借形態之名的小發明，反映第一

次世界大戰後的中小企業問題的社會化，並帶入新型制度中；而強調型

之判例，則反映了將小發明的效力之範圍儘可能狹窄之希望5。 

4.大正 10年實用新案法 

繼受此種強調「型」的判例之潮流，而制定了大正 10 年(1921 年)
法。其中規定「關於物品形狀、構造或組合有實用新穎之型的工業創作

者，得就其物品之型申請實用新案登錄」。 

此一修正強調「型」之結果，倘形態不同，不問是否具有同一實用

效果或者源自同一之創作力，便予以保護。另一方面，形態同一的話，

不問是否具有不同的實用效果，或源自不同的創作力，均予以核駁。 

實務上一時也連續出現強調「型」的判例，大約自昭和 6，7 年起
繼續至昭和 17，18 年止。倘將此一時期除外，所有判例係從形態與創
作兩方面來考量新型。 

5.昭和 34年實用新案法 

日本現行實用新案法源自昭和 34 年之修正，新型的登錄對象限定
於「物品之形狀、構造或組合有關之創作」，將型除外。 

大正 10 年法規定「關於物品形狀、構造或組合有實用新穎之型的

                                                 
5  在日本有人稱前者為「考案說」，後者為「型說」。 
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工業創作者，得就其物品之型申請實用新案登錄」(1條)。所謂「型」，
最早實用新案法並未見到，乃大正 10 年法初次規定之用語。從這樣的
沿革來看，大正 10 年法可說將「型」做為實用新案法之核心。然而大
正 10 年法也未必是徹底地執著於「型」，似乎也顧慮到具體的物品之
「型」的背後潛藏的抽象創作。因此，關於大正 10 年法之解讀，在日
本有登錄要件除判斷有關之「型」外，沒有必要考慮作用效果的「型」

的觀點之徹底說法，以及縱然「型」顯著不同，倘其根基的創作同一，

則不應予以新型專利等，各種各樣的說法。由於此乃涉及制度的根本問

題，如果解釋上不統一，對一般大眾、創作人極其不便。希望制度能夠

明確化，將重點放在「型」或將重點放在「創作」，而從促進產業發達

之目的來看，後者比較適切。因此昭和 34 年實用新案法，將新型專利
之對象規定為創作，刪除型之用詞。 

貳、新型專利中方法的敘述諸說 
由於新型專利保護對象限定於物品之形狀、構造或裝置的創作，故

很明顯製造方法之創作無法藉新型專利來保護。可是實務上，新型之申

請專利範圍也有包含製造方法或步驟，而仍舊獲准專利者。從而在此一

場合，如何認定創作實質是一個問題。 

在日本關於新型請求項的構成中有方法的敘述，其創作實質之認定

有各種各樣之觀點與分類。有時在一個判例中具有符合二個立場而難以

機械地予以分類。在各種說法紛陳中，較具代表性的有，方法便法說，

方法要件說，方法除外說6以及方法無考慮說等說。 

1.方法要件說 

本說將新型申請專利範圍中之方法的敘述做為構成要件。根據本

說，方法不同，便為不同的發明或創作，不屬於技術範圍。 

其理由簡單來說，請求項僅記載必須要件，且為申請人尋求保護之

                                                 
6  吉藤幸朔著、熊谷健一補訂「特許法概說(第 11 版)」，第 603～604 頁，有斐閣，1996。 
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意思表示，法律上並無限制方法的敘述之根據，將權利範圍做狹窄之解

釋不會對第三者產生不利益。 

本說如同對非物品的形狀、構造或裝置之方法的創作予以專利，恐

會破毀將有關方法之創作排除於保護對象外的新型專利之前提。 

2.方法便法說 

本說認為，新型專利之對象畢竟是在於和形態有關之創作，其製造

方法(步驟)並非構成與形態有關的創作之不可欠缺事項。因此，所記載
之方法，實施該方法結果所得到的特定形態，不過是假借方法之表現間

接的記載。方法的敘述僅在為了界定最終物品之形態必要之場合容許，

凡和物品之形態無涉之方法的敘述予以除外來認定創作之實質。 

依據本說，創作之實質以及請求項之技術範圍，縱以和請求項所記

載之方法不同的方法而構成完全同一之形態時，只要其他的構成要素也

一致，創作便被判斷為同一。 

3.方法除外說 

本說無視應以方法特定的構成要件，將方法之敘述從新型申請專利

範圍除外，倘若其他的構成要件一致的話，便屬於其技術範圍。 

在此將方法之敘述除外，則創作之限定條件減少，使其技術範圍擴

張，會對第三人不利益。 

4.方法無考慮說 

本說認為在新型專利，方法不得考慮為創作之構成，故於認定創作

之實質時，不應考慮方法之差異。 

5.形態把握說 

本說當有關方法的敘述部分除外則創作不能完成，或創作被認為欠

缺新穎性時，可將該方法之敘述解釋為做為使用該方法結果所得到的物

品之特定外形或機械構成之技術手段而來表示的事項，此時如同將該方
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法的敘述視為創作的構成要件之一。 

但將方法之敘述部分除外仍然能認可為新穎之創作時，該方法之敘

述部分不過是述及創作的構成上非必要的實施方法，而有解釋為從創作

之構成上必須要件除外的餘地。 

參、日本有關判例 

一、雙筒望遠鏡事件7 

此為認定請求項中表現時間經過之方法的敘述為創作的構成不可

欠缺事項，而駁回原告的損害賠償請求之事例。 

原告 X為「雙筒望遠鏡」的新型專利第 1,667,334號(以下簡稱「本
創作」)之權利人。 

原告 X 於昭和 53 年 4 月 25 日申請新型專利。本創作在接到核駁
理由通知後，提出意見書，並補正說明書，而於昭和 57年 10月 20日
公告(實公昭 57-47765)。 

本創作公告時的新型申請專利範圍分段敘述如下。 

A. 鏡筒 2及押環 3以合成樹脂來成形， 

B. 前述押環 3為短筒狀之環體 4，於其外側周面穿設刻紋 5形成波
形面的同時，此一波形面之凸面在鏡筒 2之內壁面形成具有壓接
之外徑， 

C. 於押環 3之下面，其內周側具備段部 6的同時於外周側形成固裝
突設比環體 4厚度薄的延長環部， 

D. 將此一押環 3朝鏡筒 2壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波
振動將押環 3之外周側周面溶著於鏡筒 2之內壁面，而構成雙筒
望遠鏡。 

                                                 
7  「雙眼鏡事件」，東京地院，平成 5 年 1 月 22 日判決，平成元年()1986 號，損害賠

償請求事件。 



新型專利請求項之方法的敘述 
 

42 智慧財產權月刊 80 期 94.08 

 

論論述述  

對此新型專利有異議提出，特許廳認為異議有理由，於昭和 58 年
11月 9日予以核駁審定。 

該核駁理由，係以利用超音波振動將押環 3溶著於鏡筒 2之技術，
已記載於本創作申請前發行之刊物(特公昭 49-3848 號公報)，為了使筒
體與壓入筒體的短筒狀物以超音波溶著，於短筒狀物之外側周面形成刻

紋也為本創作申請前發行之刊物(特開昭 52-56175號公報)所記載，故本
創作為該行業者根據該等刊物所記載之創作極容易思及。 

對於上述核駁審定，原告 X 請求不服核駁審定之審判，同時對說
明書為全文之補正。補正後之新型申請專利範圍分段敘述如下。 

A. 鏡筒 2及押環 3係由合成樹脂成形， 

B. 前述押環 3為短筒狀之環體 4，於其外側周面穿設刻紋 5形成波
形面的同時，此一波形面之凸面對鏡筒 2之內壁面形成具有壓接
之外徑， 

C. 於押環 3之下面，其內周側具備段部 6的同時於外周側形成固裝
突設比環體 4直徑小且環體 4厚度薄的延長環部， 

D. 將此一押環 3朝鏡筒 2壓入押壓，把延長環部 7插入置放在透鏡
1與鏡筒 2間之間隙， 

E. 而且施加超音波或高周波振動，將押環 3之外側周面溶著於鏡筒
2的內壁面，所構成雙筒望遠鏡。 

再者，於新型申請專利範圍補正的同時，並強調由於延長環部 7插
入於透鏡 1 與鏡筒 2 之間隙 10，當施加高周波或超音波振動，不會因
位置偏移使透鏡 1 破損，可將透鏡 1 在預設的正確位置確實地束緊固
定，可消除透鏡 1發生橫向之晃動或變形，而得到良好的解像力等作用
效果。 

特許廳在上述請求不服核駁審定之審判中，就上述補正後之新型申

請專利範圍，於昭和 61年 10月 23日做出應予新型專利之審決，本創
作於昭和 62年 1月 29日登錄獲准專利。 
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前述審決理由，以任一引用例均未記載本創作的「於押環 3 之下
面，其內周側具備段部 6的同時於外周側形成固裝突設比環體 4直徑小
且比環體 4厚度薄的延長環部，將此一押環 3朝鏡筒 2壓入押壓，把延
長環部 7插入置放在透鏡 1與鏡筒 2間之間隙」之點，根據此一構成，
透鏡 1之外周被柔軟地包覆，具有說明書所記載的排除溶著時因超音波
或高周波振動對透鏡 1不好影響之效果等，故本創作非屬該行業者從引
用例極容易思及者。 

被告之製品在採用超音波溶著手段，以形成延長環部之押環來固定

透鏡之點相同，不同之處在於，將押環朝透鏡筒壓入押壓的同時，藉施

加超音波或高周波振動來製造之點(施加超音波前並不將延長環部插入
透鏡與透鏡筒之間隙)。 

原告 X以被告 Y侵害本創作，而提起請求損害賠償之訴。 

被告 Y主張，如本創作之構成要件 D係「把延長環部 7插入置放
在透鏡 1與鏡筒 2間之間隙」，並以「而且」接續構成要件 E的「施加
超音波或高周波振動」所明白記載者，對於在施加超音波或高周波振動

之前，把延長環部 7插入置放在透鏡 1與鏡筒 2間之間隙之要件，被告
Y之製品，係將押環 3朝透鏡筒 2壓入押壓的同時施加超音波或高周波
振動來製造，至少在施加超音波或高周波之前，延長環部 7並未插入透
鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10，故被告 Y之製品並不具有本創作之構成要
件 D及 E。 

又，被告 Y 認為，在其製造販賣的製品，係於施加超音波或高周
波振動之後，延長環部 7插入被軟化的透鏡 1與透鏡筒 2之間者。 

對此原告 X主張，被告 Y之製品，既然被認定為將押環 3朝透鏡
筒 2壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動來製造，延長環 7於
插入透鏡 1與透鏡筒 2間之後，直到施加超音波或高周波之時間差距乃
為瞬間，並未影響構成要件之異同，「而且」一詞不能說是組裝的時間

順序或顯示步驟者，不過是單純事項列舉的意味，被告 Y 之製品具有
本創作之構成要件 D及 E。 
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法院駁斥原告前述主張，將本創作之構成要件中的上述 E所記載的
「而且」之意味，解釋為顯示製造步驟的順序「其後」之意味，此一製

法的記載事項被認定為新型專利的不可欠缺之要件，於確定其技術範圍

時，該製法之記載應考慮係為了特定物品的最終形態(形狀、構造或組
合)時的要件。又被告 Y的製品之製造方法，係將押環 3朝透鏡筒 2壓
入押壓的同時，施加超音波或高周波振動，並不具備本創作之構成要

件，而駁回原告之請求。 

判示「本創作，押環之延長環部首先將透鏡之外周緣柔軟地包覆，

並於埋入透鏡與透鏡筒之間隙的狀態上，藉施加超音波或高周波振動，

將押環之側面溶著於透鏡筒，藉此防止以超音波或高周波溶著時的透鏡

偏移，可認為有此特徵。於本創作中並非單純地藉超音波或高周波振動

將押環溶著於透鏡筒上，押環的延長環部插入透鏡與透鏡筒之間隙就

好，將延長環部插入透鏡與透鏡筒之間隙位置後，施加超音波或高周波

振動為必須之構成要件。從而可認為達成本創作之說明書所記載之前述

作用」。 

法院將構成要件 E中的「而且」一詞，解釋為顯示將押環 3之延長
環部 7插入透鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10位置後之步驟，並認定為「其
後」之意味。此一認定，除本說明書的新型申請專利範圍的文義解釋外，

也參酌了新型說明，以及本創作從申請到獲准專利之經過，如下所述。 

(1)本說明書的新型申請專利範圍，「於押環 3之下面，其內周側具
備段部 6 的同時於外周側形成固裝突設比環體 4 厚度薄的延長環部」，
係對押環 3的下面形成的延長環部 7之界定，在其上因記載了構成要件
「將此一押環 3朝鏡筒 2壓入押壓，把延長環部 7插入置放在透鏡 1與
鏡筒 2間之間隙」，此一記載部分應係顯示將押環 3於透鏡筒 2的組合
步驟。再者，「而且」「施加超音波或高周波振動，將押環 3之外側周面
溶著於鏡筒 2 的內壁面」，此一記載部分應解釋為，將於押環 3 的下面
形成的延長環部 7插入透鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10的位置後的步驟。 

(2)根據本說明書的創作之詳細說明，所記載習知技術之缺點在於，
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將押環 3藉超音波等來溶著時，透鏡會因超音波等之振動而產生位置偏
移，無法得到正確光軸的雙筒望遠鏡，此為其致命的問題，而做為本創

作的作用效果，則記載由於延長環部 7 係插入透鏡 1 的間隙 10，故施
加高周波或超音波振動時，不會產生透鏡 1位置偏移，也不會使透鏡 1
破損，透鏡 1可以在所定的位置確實地締結固定，消除透鏡 1的橫向晃
動或變形，得到良好的解像力。 

再者，於申請案公告的說明書之新型申請專利範圍中，因記載「將

此一押環 3朝透鏡筒 2壓入押壓的同時，藉施加超音波或高周波振動」，
被核駁審定，經由不服核駁理由請求審判的補正，做了前述(1)那樣的補
正結果，核駁理由被取消，做出新型應予專利之審決。 

因此，本創作，押環 3的延長環部 7首先將透鏡 1的外周緣柔軟地
包住，於埋在透鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10的狀態下，藉施加超音波或
高周波振動，將押環 3之側面溶著在透鏡筒 2上，藉此可認為具有防止
以超音波或高周波振動溶著時的透鏡 1之偏移的特徵，故於本創作中，
並非單純地藉超音波或高周波振動將押環 3溶著在透鏡筒 2上，押環 3
之延長環部 7插入透鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10就好，而是將延長環部
7 插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 之位置後，施加超音波或高周波振
動為必須要件，藉此始能達成本創作說明書中所記載前述作用效果。 

如上述法院判示，將「而且」之意義理解為步驟順序的「其後」，

結果使製造方法成為構成要件，將為了實現物品形態的製造方法，記載

於新型申請專利範圍，既然於該創作中，將方法的敘述做為專利不可欠

缺事項而獲准新型專利，於確定該創作的技術範圍時，應將此一製造方

法之敘述考慮為界定物品的最終形態的要件。 

其理由為，於新型申請專利範圍中，當然應記載欲獲准專利的創作

的構成上不可欠缺的事項，實用新案法僅以技術思想中「物品之形狀、

構造或組合有關者」為保護對象，排除製造方法，如此於新型申請專利

範圍中將製造方法之敘述做為要件非當然不能區別，倘若將此種製造方

法之敘述全部從要件除外，不僅違反實用新案法第 26 條之規定，反而
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會對新型專利權人給予了超過其本身期待的寬廣保護，並對信賴此一記

載為要件的該行業者給予了不可預期中的不利益之不合理結果。 

實用新案法第 1條，第 3條並非可當然否定，對獲准專利的新型在
為了界定物品的最終形狀、構造或組合而以製造方法為內容的場合，將

此等製造方法之敘述理解為要件。 

另外，被告製品在施加超音波或高周波振動之前，於押環 3之延長
環部 7插入透鏡 1與透鏡筒 2的間隙 1 0之位置為要件的構成上，或是
藉延長環部 7插入透鏡 1與透鏡筒 2之間隙 10的位置，於藉施加超音
波或高周波振動來防止透鏡 1的偏移的作用效果上，也不得不說和本創
作有異，並不具備本創作的構成要件 D，E，而駁回原告 X之請求。 

[評述] 

本判決以被告製品在施加超音波或高周波振動時和本創作有差

異，因此不能達成本創作的作用效果，而判斷被告製品不屬於本創作的

技術範圍，係採用上述壹中的方法要件說。 

由本判決可理解，新型申請專利範圍中記載製造方法，此一記載在

為了界定物品的最終形狀、構造或組合不可欠缺的場合，於確定技術範

圍時，將此一記載部分做為界定物品的最終形狀、構造或組合的要件來

考慮，並非全然否定。本創作雖然當初被核駁，如前判示所述，很明白

藉著將製造方法做為創作的構成上不可欠缺事項，進步性始被認可而獲

准專利，不將它解釋為要件極不合適，只要方法的敘述和可否專利產生

重要影響，做為方法無考慮說之例外，判示認許方法要件說之意旨。 

渡邊隆文8認為將技術思想的創作以文章來表現之困難，實務人士

都深有同感，為了界定物品之形態也有不得不採用方法的敘述之情況。

例如合成樹脂製的部品之間，藉加熱溶解來接合的場合，與用接著劑來

接合的場合相比，其接合面的構造明顯不同，想要界定前者的接合面之

構造，除了方法的敘述以外難以界定，而且在內容理解上，以方法的敘

                                                 
8  渡邊隆文，實用新案登錄請求範圍方法的敘述，特許管理，Vol.44, No.4, 1994。 
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述較為便利。再者，也要考慮以方法以外的記載來界定物品的形態，有

時於權利解釋上反生疑義，而產生無用的紛爭。考慮此點，實用新案法

縱然不將方法的創作做為保護對象，限於界定物品的形態必要時，於申

請專利範圍中包含方法的敘述似應考慮容許。 

就申請專利範圍的保護範圍的機能來看，對包含方法的敘述之請求

項，解釋為僅尋求保護以該記載的方法來實現的形態為妥當的。縱使站

在將申請專利範圍做超過字義解釋的廣泛解釋的立場，對於藉該方法來

實現的形態認定特別的意義，藉此而賦予新型專利權，限於由說明書的

記載以及直到獲准專利的經過客觀上很明白者，於認定創作的實質的時

候，應考慮將該方法認定為創作的實質的一部分。如果不是這樣，會成

為對新型專利權人未創作(認識)的事項給予保護。因此，以方法的敘述
對可否專利很明白有重要影響為條件而容認方法要件說的本判決，一般

認為是妥當的判決。 

以下續論本創作之方法的敘述的妥當性。 

首先，本創作的構成要件 D 之「將此一押環 3 朝透鏡筒 2 壓入押
壓，把延長環部 7插入置放在透鏡 1與透鏡筒 2間之間隙」，此一記載
於組裝完成的雙筒望遠鏡中，可考慮為在透鏡 1與透鏡筒 2之間，將押
環 3之延長部分之介在予以間接地界定。再者，構成要件 E的「施加超
音波或高周波振動，將押環 3之外側周面溶著於鏡筒 2的內壁面」之記
載，可考慮為間接地界定押環 3的外側面與透鏡筒 2的內壁面間之接合
構造。因此可以說構成要件 D 與 E 的方法的敘述均係為了界定雙筒望
遠鏡的形態。這樣的方法的敘述可說必要且妥當的。 

關於構成要件 E的方法的敘述，將押環 3與透鏡筒 2之接合構造於
和用接著劑等其他的接合構造相區別上是便利的，而且也容易理解，故

可認為方法的敘述為必用且妥當的。 

而關於構成要件 D，只要說「在透鏡 1與透鏡筒 2之間，介在押環
3 之延長環部 7」就好，可認為沒有必要特地採用方法的敘述。但是，
此一方法的敘述和構成要件 E相搭配，於雙筒望遠鏡的最終形態中，可
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理解為透鏡 1藉押環 3的延長環部 7來調芯之點予以間接地表現。關於
此點，例如「透鏡 1藉插入透鏡 1 與透鏡筒 2 之間隙 10 之上述押環 3
的延長環部 7，使透鏡筒 2保持同芯」的話，則可認為不採方法的表現
也能夠界定雙筒望遠鏡的最終形態。 

可是，對於本創作專利所提之異議證據(前述特公昭 49-3848 號公
報)，藉施加超音波振動的喇叭而將押環 3 押壓，將透鏡朝透鏡筒的透
鏡當面押抵來調芯的同時，將介在透鏡與透鏡筒之間隙的押環之端部予

以溶融而來包圍透鏡，由於該固定構造於「透鏡係藉押環來與透鏡筒保

持同芯」的最終形態上和本創作相同，如依照上述例示那樣來界定本創

作的最終形態，則會和該先前技術沒有差異。再者，上述先前技術將押

環押壓，並對該押環施加超音波振動的同時，藉於透鏡筒之透鏡當面押

抵透鏡，將透鏡調芯，而和本申請案創作在製造方法上有差異，由於此

一製造方法之差異帶來形態的差異(例如調芯精度的差異)，此一最終形
態之表現極為困難。因此，本創作不採方法的敘述很困難表現其特徵。

以及和上述先前技術相區隔，藉補正該方法的敘述始被認可進步性，最

後獲准專利，結果可認為採用方法的敘述為必須且妥當者。 

二、雙筒望遠鏡無效審判事件9 

此為前述「雙筒望遠鏡事件」之新型專利被請求無效審判，特許廳

之審決駁回此一請求，請求人不服向東京高等法院請求取消該審決之事

件，法院認為該創作於申請前已被公知，而將審決取消。 

法院判決之要旨為，「當新型之申請專利範圍包含方法之敘述，該

敘述不過是被視為為了界定物品之形態假借方法之表現而間接地記載

時，限於該界定上之必要，也得將方法的敘述解釋為創作之實質。不用

說，當方法的敘述和界定物品之形態不相連結時，非屬創作之實質，於

檢討登錄要件時，當然也應將該等記載除外來判斷」。 

                                                 
9  「雙眼鏡事件(無效審判)」，東京高院，平成 5 年 3 月 2 日判決，平成 3 年(行)第 164

號，審決取消訴訟判決集，平成 5 年第 103 頁。 
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再者，對於原告主張，本創作因 D 及 E 構成要件為方法之敘述，
不得為創作之實質，應僅針對構造之構成要件 A 乃至 C 之構成要件，
檢討本創作申請前是否公知，有關「D.將此一押環朝鏡筒壓入押壓，以
延長環部插入透鏡與鏡筒之間隙位置」的記載，判示「於組合後之狀態

中，為了能夠察覺顯示押環之延長環部、透鏡、透鏡筒之最終的位置關

係之目的，‥‥始能大致界定有關雙筒望遠鏡物品的形狀、構造或組合

的創作」。 

「『壓入押壓』之記載，‥‥為步驟之記載，故從記載本身很難說

是好的物品之最終構造表現。但是，‥‥不過是押環於插入透鏡筒之

際，應將押環壓入押壓之表現，並非不可能以不是時間經過的要件來表

現。」 

再者，關於「E.而且藉施加超音波或高周波振動將押環之環體的外
側周面溶著於透鏡筒之內壁，所構成之雙筒望遠鏡」之記載，判示「做

為部材之溶接方法，藉採用超音波溶接或高周波溶接之手段，與採用其

他之接著方法的場合可能導致不同的物品之形狀、構造或組合」。 

在此可看到判決之態度是，關於構成要件 D及 E，大體上可認為是
表示形態，關於「而且」則完全沒有考慮，並將方法的敘述極力從構成

要件排除。 

三、自有坡度型預鑄混凝土側溝事件10 

此為對於包含方法的敘述之請求項的新型專利，以方法的敘述欠缺

實用新案法第 3條第 1項本文之要件而請求無效審判，特許廳為駁回該
請求之審決，東京高等法院支持該駁回無效審判請求的審決之事例。 

被告 A為日本實用新案第 1,617,986號「自有坡度型預鑄混凝土側
溝」(以下簡稱「本創作」)新型專利權人。 

本創作當初是申請發明專利，從該發明案申請分割，並將該分割申

                                                 
10  「自有坡度型的預鑄混凝土側溝事件」，東京高院，平成 2 年 4 月 24 日判決，平成元

年()1986 號，特許企業，第 258 號第 58 頁。 
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請案改請為新型專利申請案，申請案公告，其後補正新型申請專利範圍

而獲准專利。 

原告 B以被告A為被請求人而對本創作之新型專利請求無效審判。 

本創作之申請專利範圍為「一種自有坡度型的預鑄混凝土側溝，其

特徵在於左右側壁部之兩端上部間一體成形水平樑部，將左右側壁部間

下部呈全面開放底部，在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡

度敷設，使包含底部敷設混凝土的兩端面構成箱形斷面者」。又申請案

公告後所補正之新型申請專利範圍在本裁判前之審判中被認為實質變

更。 

於無效審判中，該請求人(原告)B 主張本創作的「在現場於前述開
放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之記載，並非實用新案法第 3
條第 1項本文所規定的物品之形狀、構造或組合有關之創作，欠缺該本
文之要件，(但省略有關申請分割、改請以及進步性之主張)。 

對此，特許廳解釋，本創作於構成要件中採用「在現場於前述開放

底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設」之方法的敘述，係為了界定最終

的「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」的物之形態，只不過假借前述方法

的敘述來表示。因此，在本創作的構成要件中，具有前述方法的敘述，

不能說本創作非屬實用新案法第 3條第 1項本文所規定的物品之形狀、
構造或組合有關之創作，而做出專利非屬無效之審決。又認定從原申請

案的分割申請，改請為適法，且有進步性。 

原告 B向東京高等法院提起撤銷前述審決之訴訟，並做如下主張。 

本創作之構成由於包含「在開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷

設，使包含底部敷設混凝土的兩端面構成箱形斷面」之構成，在混凝土

塊上敷設混凝土後之狀態，亦即以不能沒有具備構築物的側溝為必要構

成，本創作應為將預鑄混凝土於水道上設置，在其下部全面開放的底部

配合水道的坡度來敷設的側溝構築方法，或有關預鑄混凝土的使用方

法。審決雖說為了界定「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」的物之形態，

而假借方法的敘述來表示，但因為「自有坡度型的預鑄混凝土側溝」為
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構築物，是工法的特定方法之結果物，故配合水道坡度敷設的構成並非

界定形態，乃在界定工法。 

對此被告 A 主張「第 1 圖至第 4 圖所示者為混凝土塊，使用它，
搬到現場，予以配列。因此，本創作乃為側溝用的混凝土塊」。 

東京高等法院判示，「原告主張，自有坡度型預鑄混凝土側溝為構

築物，為工法的特定方法之結果物，故配合水道的坡度來敷設的構成並

非在界定形態，而係在界定工法。根據本說明書之詳細說明，本創作改

良了傳統的 U 字形側溝用塊之缺點，係由左右側壁部與水平耐力樑部
所構成，下部全面開放，整體呈ㄇ狀之構造，將它搬到現場配列，藉著

於前述全面開放底部將混凝土配合水道的坡度敷設而進行側溝工事之

施工，本創作的構成所稱之『側溝』，很明顯意指側溝用混凝土塊之意

味。這樣看來，本創作的構成要件中所稱『藉於現場在前述全面開放底

部將混凝土配合水道坡度來敷設』之記載，於創作中採用方法的表現是

否適當為問題之所在。該行業者應可理解右記載係為了界定底部敷設混

凝土如何形成自有坡度的混凝土，並加以配置的物之形態。因此，在本

創作之構成要件中，以具有前述方法的敘述，而認定本創作並非不是實

用新案法第 3條第 1項本文所規定物品之形狀、構造或組合有關之創作
的審決之認定，其判斷無誤」。 

[評述] 

於撤銷新型專利無效審決之訴訟中，法院判決認為在創作的構成要

件中具有方法的敘述，並非不是日本實用新案法第 3條第 1項本文所規
定物品之形狀、構造或組合有關之創作。在此，方法除具有時間經過的

步驟之製造方法外，還包含操作方法、使用方法等。 

實用新案法第 1條，係以物品之形狀、構造或組合有關之創作為保
護對象，而第 3條則係以物品之形狀、構造或組合有關之創作為新型之
專利要件之一。 

本判決，將「在現場於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷

設」之記載，認定為方法的表現，其次，該記載係「為了界定將底部敷
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設混凝土如何形成自有坡度型的混凝土，所配置的物之形態」，將它判

斷為構成要件，故係採方法要件說。 

本判決倘站在使用方法除外說，則「在現場於前述開放底部藉著將

混凝土配合水道坡度敷設」之構成要件，將從新型申請專利範圍中除

外，減少了創作之限定條件，會擴張創作的技術範圍，在該創作和先前

技術之對比中，容易被判斷為無進步性。再者，本創作不採用方法的表

現就無法界定。 

可是，本事件於申請案公告後，將新型申請專利範圍中的「在現場

於前述開放底部藉著將混凝土配合水道坡度敷設，使包含底部敷設混凝

土的兩端面構成箱形斷面者」，補正為「將該下部之全面開放底部配合

水道坡度為混凝土敷設面」。此一補正旨在避免方法的敘述而來界定物

之形態，但於本裁判前之無效審判，以擴張新型申請專利範圍為由認定

前述補正變更實質。 

此一補正以「將該下部之全面開放底部配合水道坡度為混凝土敷設

面」來界定物之形態。但是，補正「將該下部之全面開放底部配合水道

坡度為混凝土敷設面」，便無法充分地表現將預鑄的混凝土側溝搬到現

場，對應能夠於該預鑄混凝土側溝的底部敷設之效果的構成。亦即，本

創作的最大特徵，是將預鑄混凝土側溝搬到現場，對應現場水道的坡度

於預鑄混凝土側溝之底部敷設混凝土，有時間經過的要素，倘不採方法

的敘述無法適當地表現出來。 

在此，關於實用新案法保護對象為有關物品之形狀、構造或組合之

創作，應採絕對不容許以方法為限制條件的解釋，由於並無法文上之根

據，故本判決為妥當。 

實用新案法之目的和特許法之目的幾乎相同，但在保護對象上特別

限定於「物品之形狀、構造或組合有關者」之點和特許法有差異。因此，

方法之創作無法藉實用新案制度來保護。 

雖然實用新案法上之物品有各種定義，但能稱為物品者至少必須具

有一定的形態(形態性)。於現在日本的審查實務中，做為實用新案法上
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的保護對象，擴及吹奏具的口笛部分或溫度感知器之感溫部分那樣的物

品之局部，或包含空氣壓作動的桌子搬運機與油壓作動的桌子搬運機的

流體壓作動的桌子搬運機的物品之集合群，或工廠施設之佈局，或半導

體製造清靜室之建物的不動產。 

再者，所謂保護物品之形態的說法，從例如時刻表那樣的平面物品

起，至電器回路與肉眼不能區分其形態之粉體，或從外部單純觀察不能

認識的磁性體為止，均有成為新型專利對象者。 

因此雖然說實用新案法係以物品之形態為保護對象，於審查實務中

配合技術的進步而擴大保護範圍，使方法以及生產方法以外之創作，亦

即所有與物有關之創作均成為實用新案法之保護對象。 

本創作包含與方法的敘述有關之構成要件當然為保護的對象。本創

作係在現行法下申請，現行實用新案法並非將物品本身或物品之形狀、

構造或組合本身做為登錄要件，而是以創作為登錄要件，只要該物品之

創作，具有技術思想便已足夠。再者，有技術思想，有形的，特定的物

品化，便已足夠。科學技術的進步，使從無到有成為可能。在此應該跳

脫日本舊實用新案法的型說之桎梏。雖然新型權和特許權為不同的法律

體系，但其內容相同，只是創作與發明所謂的技術思想的程度上有差異。 

新型為技術思想之創作乃為無體物，難以在說明書中表現，再者決

定技術範圍之新型申請專利範圍僅能記載構成上不可欠缺事項，不能記

載多餘事項，使正確記載益發困難，而會有「在現場於前述開放底部藉

著將混凝土配合水道坡度敷設」之方法的敘述。 

除此之外，方法不為實用新案法之保護對象，則程度低的方法之發

明要怎麼辦？理論上實用新案法也好特許法也好均無法保護，程度低的

發明為方法不能以實用新案法來保護，勢必流入以特許法尋求保護，會

將特許法之審查基準拉低。 

再者，由前述實用新案法制度之變遷來看，實用新案法目標在解決

日本國內特許政策與國際特許政策之矛盾，為了保護程度低的發明而創

設。但是，由於與特許制度近似，從創設後到現在曾有幾次檢討是否廢
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除新型制度。 

現行法制定時述及新型制度存在之意義，「新型權對象之創作和特

許權對象之發明為同性質之技術思想，則和此關聯的實用新案法本身存

在之意義便產生問題。保護對象為同一，而且保護方法為給予一定期間

之獨占，兩者也同一，故理論上均由特許法處理有此可能。因此，廢除

實用新案法，將向來受到該法保護者由特許法以及意匠法吸收，是否可

以這樣之意見在審議會上被強烈主張。然而，第一，如果所有之技術思

想均以特許法及意匠法處理，則將會使應予專利之發明水準降低，倘若

設定過高的專利發明之水準，則相當部分之發明(到此為止以新型制度
來保護程度者)因未達到該水準，而無法給予獨占權，從而會使創作活
動沉滯。因此在維持高程度的發明水準之同時，並為了防止創作意願之

減退，設有和特許制度不同的簡便制度以保護程度比較低的發明，是合

理的想法(於德國，特許制定後數年便制定實用新案法，也係基於維持
發明的高度水準而來)。第二、從向特許廳申請的件數中，新型申請案
佔壓倒性多數的事實可明白，實用新案制度的利用度極高。如前述，不

僅有廢止實用新案制度後是否能藉特許法及意匠法來充分保護，也有廢

止利用度高的制度是否妥當之政策疑問。寧可說實用新案制度存續乃符

合社會之實情」11。 

其後日本新型申請件數減少，新型制度轉為保護生命週期短的技術

之觀點，並自 2004 年起改採登錄制，使新型制度具有和發明制度不同
之意義。 

關於本案例，高木氏12說「首先，將預鑄混凝土側溝搬入現場，對

應該水道坡度，在該預鑄混凝土側溝之底部敷設混凝土，為時間經過的

要素，倘沒有根據方法之敘述，就不能適當地表現創作」。 

如以上所述，倘對物品帶來技術思想，應該予以實用新案法之保

                                                 
11  特許廳編集，工業所有權法逐條解說(第 8 版)，發明協會發行，1986 年，P.498～499。 
12  高木義輝，特許管理 Vol.41, No.12, 1991， 第 1559～1571 頁。 



新型專利請求項之方法的敘述 

94.08 智慧財產權月刊 80 期 55 

 

論論述述  

護，對於不以方法的敘述不能表現的特徵，或不以方法的敘述不能適當

地表現的創作，在新型請求項中縱然有方法的敘述也要保護。方法與生

產方法以外的創作，亦即有關物的創作均應為實用新案法所保護。在新

型請求項中有方法的敘述之技術範圍，由於新型申請專利範圍中僅記載

創作之構成上不可欠缺事項，故方法的敘述應解釋為創作的構成要件。 

四、育苗器事件13 

此為對請求項中記載使用方法而核准的新型專利請求無效審判，特

許廳將使用方法除外來認定創作實質而否定創作之進步性，做出專利無

效的審決，東京高等法院支持該審決之事例。 

X(原告-審判被請求人)為「育苗器」創作之新型專利權人，其新型
申請專利範圍為「一種育苗器，其特徵在底面穿設複數個下面比上面直

徑小的圓錐狀切孔，於箱體中置入均一厚度的育成土壤，將其放在柔軟

的秧田之上」。 

Y(被告-審判請求人)，以 X為審判被請求人關於前述新型專利權向
特許廳請求無效審判。 

審決認為「於箱體中置入均一厚度之育成土壤」不過是顯示其使用

態樣，再者「將其放在柔軟秧田上」也是顯示本創作之用法，故將它們

排除在構成要件之外來認定創作實質。結果本創作之實質成為「一種育

苗器，其特徵在底面穿設複數個下面比上面直徑小的圓錐狀切孔」，根

據引用例成為該行業者極容易完成之創作。 

特許廳不透過新型申請專利範圍所記載的來認定本創作之實質，就

Y所提示實公昭 42-7450號公報(第 1引用例)，特公昭 43-23540號公報
(第 2引用例)以及全國教育圖書股份有限公司發行的「理科實驗圖解大
事典，生物實驗篇」(昭和 36 年 2 月奈良縣立圖書館收藏)第 118∼119

                                                 
13  「育苗器事件」，東京高院，昭和 57 年 4 月 26 日判決，昭和 55 年(行)第 314 號，

無效審決取消請求事件。玉利富二郎「實用新案登錄請求範圍方法記載 
場合要旨認定」 Vol.39, No.12, P.69～72(1986 年 12 月號)。 



新型專利請求項之方法的敘述 
 

56 智慧財產權月刊 80 期 94.08 

 

論論述述  

頁(第 3引用例)為引證資料，以 X的本創作為該行業者基於前述引用例
之記載為極容易完成者，違反實用新案法第 3條第 2項之規定，依同法
第 37條第 1項之規定做出專利無效之審決。 

特許廳係以下述方式來判斷本創作之實質。本創作之申請專利範圍

之記載如前所述，「所謂『育苗器』者，乃指沒有置入育成土壤的育苗

用之『容器』本身，此為該行業界之常識，普通此種物品之處理在業界

成為交易對象者，並無事實可認為將上述之『容器』本身置入育成土壤

狀態的稱為『育苗器』的物品之交易，故上述申請專利範圍中所記載的

『置入均一厚度的育成土壤』不過是顯示其使用狀態，不是本創作之構

成要件。再者，同樣地『將其放在柔軟的秧田之上』，也是顯示本創作

之用法，故也不能說是本創作之構成要件。」 

X向東京高等法院提起撤銷無效審決之訴訟，其所主張撤銷審決理
由之一為，審決對於本創作將新型申請專利範圍中之「置入均一厚度的

育成土壤」以及「將其放在柔軟的秧田之上」之部分從構成要件中除外，

而錯誤地認定本創作之實質，同時忽視本創作與引用例之相異點，而作

出錯誤之對比判斷，請求撤銷本審決。 

關於審決認定本創作實質之錯誤上，X主張藉於新型申請專利範圍
中前述文字之記載，於本創作中係對深度淺的箱體，以及箱體之底面有

貫穿切孔，以使放入箱體內的育成土壤不會洩漏程度之大小，且該切孔

於底面全體多數平均地開設之構造，予以界定。故將其排除來認定創作

實質的審決之判斷為錯誤。 

法院認為本創作為與「育苗器」有關之創作，當事人間沒有爭議，

所謂「育苗器」在一般社會通念解釋上係指沒有置入育成土壤的育苗用

「容器」本身。對構成本創作的箱體置入某一厚度的育成土壤，必然地

由箱體之構造來決定，又此並非必然地規制，乃委由該育苗器使用者之

選擇事項，雖然說是「均一厚度」，通常僅解釋為放入箱體內之土壤深

度到達箱體內的某一部分或一定程度之意味，縱然將前述「創作的詳細

說明之項」的記載考慮進去，原告所指摘的申請專利範圍記載之文字，
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不能對本創作中箱體的深度淺的構造予以界定。 

其次，原告主張前述申請專利範圍中記載之文字，係對本創作中在

箱體的底面貫穿切孔，以使放入箱體內的育成土壤不會洩漏程度之大

小，且該切孔於底面全體多數平均地開設之構造，予以界定。本創作之

箱體底面貫穿的切孔大小，係以使育成土壤不會洩漏程度之大小為前

提，此一前提，為對於箱體中置入育成土壤後，把箱體拿高移動到秧田

的使用方法予以限定。將育苗器「放在柔軟的秧田之上」理論上和在箱

體之底面貫穿切孔之分布狀態沒有任何關係，故原告的主張無理由。 

結果是，於申請專利範圍中所記載之前述文字並非對本創作構成的

任何限定，只不過單純是顯示本創作(育苗器)之使用態樣乃至用法，故
審決之實質認定無誤，原告主張無理由，並不認許相關的文詞所界定的

特定構造，而支持將專利無效的審決。 

以上述實質認定為前提，本創作從引用例之記載為極容易之創作，

審決之判斷無誤，原告主張無理由，請求駁回。 

[評述] 

於新型專利權之無效審決撤銷訴訟中，法院判示本創作之新型申請

專利範圍中有關方法(使用方法、步驟等)之記載，不能成為創作構成要
件(實質)。此種見解，從實用新案法第 1條，第 3條第 1項之規定來看
為妥當的，而被普遍支持。也就是說，新型之保護對象為「與物品之形

狀、構造或組合有關之創作」(與物品形態有關創作)，故包含時間經過
的要素之製造方法或使用方法等，不能成為創作之構成。 

可是，在不容易區別特有的形態和舊有的形態，或不便理解內容等

場合，實務上做為便宜措施，認許於新型申請專利範圍中記載為了實現

物品之形態的方法、順序。但是，這頂多僅能認為是便宜手法，應注意

不要將方法本身認許為創作之構成要件。此一場合，應解釋為所記載之

方法，不過是將實施該方法結果所得到的特定形態，假借方法之表現而

間接地記載。 
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然而，如田倉整14所說，「世上往往在申請新型專利時，藉於請求項

中植入方法之記述，企圖取得看似新穎的印象之權利，而於行使權利的

時候，主張和方法專利相同之權利並非沒有，此和實用新案法本來之目

的背道而馳‥‥」。關於新型申請專利範圍中方法的敘述，應如前述，

除了方法的敘述以外不能表現物品之形態，便宜上例外地予以認可。此

一方法的敘述，既然如前述於法的解釋論上完全不認可，也有產生前述

弊害之虞，應嚴格地限制其運用，一般儘可能避免此種方法之表現。 

五、御飯團事件15 

此為東京地方法院將請求項之時間經過表現認為並非方法之敘

述，乃顯示形狀、構造的事項，並認定為必須構成要件，而否定間接侵

害之事例。 

原告創作(以下稱本創作)之申請專利範圍為 

「一種御飯團，由配合上純度高的若干量之沙拉油的米炊煮過之飯

所製作，其特徵為該御飯團以非透水性薄膜包裹，且將該薄膜的一部分

伸出於容器或包裝體而收納所構成者」。 

本創作，係有關以薄膜包裹御飯團，於其上和海苔一起收納於包裝

體，於食用之際，拔除該薄膜會使新鮮海苔披覆於御飯團上，使薄膜的

拔除滑順進行的技術手段之提案。在此一場合，所謂「配合上沙拉油炊

煮」，其目的在於飯不會附著內袋，且使內袋可被滑溜地去除，同時「藉

炊煮使飯一體化的同時，賦予飯的的表面滑性，而油的氣味因加熱而完

全沒有」。 

被告之製品為將配合沙拉油之飯以薄膜來包裹之御飯團，這點係一

致，差異點在於飯係在炊蒸中澆上沙拉油，其後於御飯團成形之際，攪

拌飯而於飯中配合沙拉油。 

                                                 
14  田倉整，「」36 卷 4 號 24 頁。 
15  「 事件」，東京地院，平成 4 年 3 月 27 日判決，平成 3 年()第 5306 號，判
 793 號 232 頁，特許企業，第 289 號 93 年 4 月 43 頁。 
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東京地方法院駁斥原告的將「配合上」認定為「配合後」，及「『配

合上』的時間經過之表現，‥‥為所謂方法的敘述，於確定權利範圍之

際，應予以除外」之主張，「本創作，御飯團之材料並非單純是配合沙

拉油的飯就好，而是以在米中配合上純度高的若干量的沙拉油來炊煮出

的飯為必須的構成要件，藉此而認為可達成本創作之目的」。 

判示「被告製品，並不符合本創作的『在米中配合上純度高的若干

量的沙拉油來炊煮出的飯』‥‥縱然具有以飯製造御飯團的包裝袋來使

用之用途，並不能說是為僅在製造本創作有關物品的御飯團所使用之

物」，而駁回原告之請求。 

六、慶祝用砂糖事件16 

此為將請求項中之方法的敘述所界定之構造視為構成要件，並以對

象物件欠缺此一要件為理由，大阪地方法院駁回禁止侵害請求之事例。 

原告新型創作之請求項為「一種慶祝用砂糖，以二張 PE 紙 2 與 3
包裹砂糖粒子 1，於模製的同時，使用與 PE紙 2及 3的周緣 2’及 3’密
著的砂糖粒子而呈現出貝類、魚類等之形狀」。 

對此被告之製品為「一種慶祝用砂糖，以二張包裝紙(PVC)包裹砂
糖粒子，使用與包裝紙之外周緣密著，於下方之包裝紙穿設多數之小孔

的砂糖粒子，呈現貝類、魚類等形狀」。 

基於「『於模製的同時，與 PE紙 2及 3的周緣 2’及 3’密著』相當
於可理解為『使 PE紙 2與 3與外周緣部 2’與 3’密著，且內部呈真空狀
態構造』之意」 

判示「由於甲號製品之下部包裝紙穿設多數小孔，上部紙 2與下部
紙 3之間不呈真空狀態。於甲號製品中縱然包裝內部不呈真空狀態但仍
經由模型而保有形狀，‥‥所以可推認為包裝材料的 PVC 於模製成型
步驟中，藉加熱在模型中變形，而呈現容器狀。如此一來，甲號製品欠

                                                 
16  「慶祝用砂糖事件」，大阪地院，昭和 44 年 11 月 21 日判決，無体集第 1 卷 278 頁，

判例特許-實用新案法(無体財產研究會編，新日本法規)721 頁。 
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缺一個包裝內部呈真空狀態的本創作之構成不可缺少事項」。 

判決謂，「於新型申請專利範圍中記載為了實現物品外形、機械構

成的實施方法之場合，將申請專利範圍之記載中，關於將右方法的敘述

部分除外而來認定創作新穎的構造一事，倘右方法的敘述部分，只不過

是敘述非創作構成之必要之實施方法，則有解釋為從創作構成之必須要

件除外之餘地。倘若將有關該方法的敘述部分除去，被認為創作無法完

成或創作欠缺新穎性時，則右方法之敘述，可理解為表示使用該方法結

果所得到的物品之特定外形或機械構成之技術手段，其應算做該創作構

成的要件之一」。 

七、天花板事件17 

此為對支持第一審駁回原告請求禁止被告製造販賣之第二審判

決，原告不服上訴最高法院，最高法院雖然否定其理由，但採相同結論

予以支持的之事例。 

原告新型創作之申請專利範圍為「一種天花板，其特徵為在芯板 2
之正面及裏面貼合飾板 3，3’，裏面側的飾板 3’藉裱材 4來裱合的同時，
外表側之飾板 3，芯材 2之上面及芯材 2與裱材之底面 4藉在此等面上
貼著的單板之良質木材來被覆者」。 

第一審判決以「於本創作中，天花板在獨立存在的芯材之兩側面貼

合飾板來製作，被告之天花板係將現成的三夾飾板照原樣利用來製作，

故兩者的技術思想不同」，而駁回原告之請求，再者第二審照樣引用第

一審判決而駁回控訴。 

對此，上訴人係以於確定創作的技術思想時，不容許考慮天花板的

製作方法上之差異為理由，而上訴。 

最高法院判決謂「由於製造方法並非創作之構成，故應基於創作的

技術範圍的物品之形狀等來判定，於判斷被告之天花板是否屬於本創作

                                                 
17  「長押事件」，最高院，昭和 56 年 6 月 30 日判決，昭和 54 年()第 336 號，民集 35

卷 4 號 848 頁，特許判例百選(第 2 版)，別冊，有斐閣。 
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之技術範圍之際，不容許考慮製造方法上之差異」，而判示「本創作之

天花板本體係由芯材連同正面及裏面之各飾板所構成，而被告天花板之

本體，僅由飾板構成，不得不說並不具備本創作的『在芯板 2之正面及
裏面貼合飾板 3，3’』之構成」，而確認第二審之結論。 

[評述] 

最高法院判決中「製造方法並非創作之構成，故於判斷是否屬於本

創作之技術範圍時，不容許考慮製造方法之差異」的說法在日本很有

名。然而本事件中之申請專利範圍係採一般之撰寫方式，未必可說是以

製造方法為創作之構成。 

做為能夠將物品的形態充分表現的形式，慣例上經常採用「由‥A
與‥B與‥C所組成的 D」之表現形式。但是，其中也可以不採用「與」，
或者以「具有」、「具備」來代替「與」。又「A 與‥B 與‥C 與」之配
置，係以物品為主體之表現，至於如「將 A置放，將 B固定，將 C貫
通」，則是以人為主體來敘述的工作形表現，兩者均可說在介紹 A，B，
C 主要部，充分表現物品之形態18。本事件之「於芯材 2 之正面及裏面
貼合三夾板 3，3’」的構成要件，可說係採工作形之表現，和製造方法
有別。 

八、封入包裝半導體裝置事件19 

此為對於請求項中記載製造方法，且創作的效果及進步性僅存在於

該製造方法的新型申請案，特許廳將該製造方法除去而來認定創作之實

質，做出否定其進步性的不服拒絕查定請求審判之審決，東京高等法院

支持該審決之事例。 

原告新型創作之請求項省略一部分後如下所示。 

                                                 
18  早川龜雄，「請求範圍文章形式   」， Vol.41, No.11, P.43～47(1988

年 11 月號)。 
19  「封入包裝半導體裝置事件」，東京高院，昭和 53 年 10 月 31 日，昭和 49 年(行)第

168 號，審決取消訴訟判決集，昭和 53 年 349 頁。 
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「(i)沒有從金屬板的裝著領域之一端突出的該一部且具有熱傳導
性的翼片與， 

(ii)於前述裝著翼片的反對側之位置從前述裝著領域之側具有相互
平行延伸的複數個金屬導體帶， 

‥‥‥ 

(vii)前述導體帶之反對端藉前述金屬板之一部所成之橫部分來結
合之金屬板， 

(viii)第 1 領域與前述金屬板之前述裝著領域以良好電氣且熱導的
接續狀態裝著的半導體物質之晶片與， 

(ix)將前述裝著翼片與從絕緣塊突出的前述導體帶所殘留的半導體
晶片，與前述裝著領域附近之導體帶之部分包圍， 

(x)藉此於前述橫部分近接的半導體之切斷使前述半導體帶相互呈
電氣絕緣狀態， 

(xi)包含前述絕緣塊， 

(xii)半導體裝置」。 

審決將上述(vii)與(x)除外來認定創作之實質，使本申請案之創作成
為基於引用例之記載成為極容易之創作。 

本申請案為從發明案改請為新型案者。申請人自認上述(vii)與(x)
之要件並非為了界定構造的必須要件，且本申請案創作之效果僅存在於

此一方法的要件中。 

原告主張以「方法」或「生產方法」為構成要件的一部分的「物」

之創作所認許的保護範圍為減縮，故沒有違反實用新案法第 1 條。對
此，法院判決「前述記載，係與本案半導體裝置之製作過程中的金屬板

之形狀以及導體帶之製作方法有關，和半導體裝置之構造沒有任何關

連」，而將此一記載事項除外來認定創作之實質。 

法院駁斥原告的「於現行實用新案法中，(由於限縮保護範圍)故應
認可將『方法』或『生產方法』做為構成要件的一部分的『物』之創作
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範疇，此一構成要件的一部之『方法』或『生產方法』之作用效果應為

判斷創作的進步性有無之根據」的主張。 

並判示「『方法』也為保護對象連特許法也未明定，將『生產方法』

做為構成要件的一部分的所謂『物』的範疇，於『方法』不為保護對象

的實用新案法中完全無導入的餘地」。 

同時判示「倘來自方法的作用效果也為判斷創作進步性有無的根

據，則縱然最終的物品之形狀、構造或組合沒有進步性，其中間的製造

過程之方法本身有進步性時，該創作也應予專利。結果是‥‥相當於對

方法本身之創作予以專利，對此事認可，會使將有關方法的創作排除在

保護對象之外的實用新案法之前提喪失。 

因此，於僅以物品之形狀、構造或組合有關的創作為保護對象之實

用新案法下，例外地容認創作構成要件中的方法之敘述，頂多係為了界

定最終的物品之形狀、構造或組合有關的創作之必要場合。再者考慮方

法之效果，應解釋僅限於物品之形狀、構造或組合有關的創作發揮在製

法中反映的顯著效果之場合」。 

進而判示「基於上述(vii)，(x)可使導體帶的配列正確且簡單，結

果能使最終的形狀、構造正確且效率佳的作用效果，於(vii)，(x)的中

間過程中係有關方法本身，由於並非上述最終的形狀、構造之作用效

果，故不能為本申請案創作的進步性之根據」。 

九、其他判例 

以下就對新型專利請求項中之方法的敘述所採之主要解釋方式，分

別簡述其他在日本曾經見到之判例。 

(1)使用方法除外說 

採使用方法除外說者，例如手織器事件20。其中於該新型申請專利

                                                 
20  「手織器事件」，東京高院，昭和 30 年 1 月 27 日判決，取消集昭和 23～33 年第 465

頁。 
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範圍記載的後半有「在相對向的縱桁以及橫桁的圓釘的頭部之膨大部，

懸掛各別地縱橫相交叉之絲線，而能以針棒來織造者」，乃手織器之使

用方法，東京高等法院判示不能成為創作之實質。 

(2)方法無考慮說 

在厚紙板事件21，關於「波形屈曲紙與預先印刷文字、圖形、花紋

等印刷平面紙相貼合而成的厚紙板」之印刷，究為貼合前進行或貼合後

進行，東京高法院判決「於本法中，權利保護對象可說為物品之形狀、

構造或組合，實現此一構造的方法、順序之一切並不會影響創作是否類

似，此等事項非屬本法的權利保護對象」。 

再者，「於嵌合塑膠板的犁頭端鐵的創作中，於犁頭端鐵預先設定

凹陷部中嵌合塑膠板的製作步驟，不能成為本創作之實質」22。 

雖然在厚紙板事件，「預先印刷文字、圖形、花紋等印刷平面紙」，

係以在貼合前印刷為構成要件，為時間經過的要素之方法的敘述，但在

前述天花板事件，「一種天花板，∼貼合，∼裱合的同時，∼被覆」似

為表現什麼樣的製造方法，並以該新型之申請專利範圍之記載來明確界

定物品之形態。 

(3)方法非構成要件說 

採方法非構成要件說者，例如管子燒上彩花修理事件23，果菜類用

鋪板事件24，鋼製混凝土模板連結用夾子事件25。 

                                                 
21  東京高院，昭和 28 年 4 月 14 日判決，昭和 27 年(行)第 24 號，第 25 號，行裁判集

第 4 卷第 4 號第 903 頁。 
22  東京高院，昭和 51 年 3 月 16 日判決，昭和 47 年(行)第 6 號，第 7 號。 
23  「－燒付事件」，東京地院，昭和 39 年 11 月 14 日判決，昭和 36 年()第 7537

號 
24  「果菜類用敷台事件」，東京地院，昭和 54 年 12 月 17 日判決，昭和 53 年()第 11450

號(特許企業 1980 年 2 月號第 134 號第 42～50 頁)。 
25  「鋼製－型框連結用事件」，東京高院，昭和 57 年 6 月 17 日判決，

昭和 55 年(行)第 332 號(特許企業 1982 年 8 月號第 164 號第 46～48 頁)。 
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於管子燒上彩花修理事件，對於新型申請專利範圍的「於厚紙 1上
列設多數切口 2，將 2片或數片重疊，依各切口所形成之切拔片 3之順
序嵌合，於上面壓出的燃燒體 A」，被告的製品，係將數片的厚紙重合
後，朝下面側突切楔狀之錐，於形成切拔片的同時，將它於上面做為壓

出燃燒體。東京地方法院判決「兩者雖然在將數片厚紙重合一體的燃燒

體上之結合手段乃至步驟有差異，但所完成的燃燒體的構造兩者間並無

差異，構造上的其他點以及作用效果兩者完全同一。因此，被告等之製

品儘管在製造手段乃至步驟有差異，仍應屬於本創作的技術範圍」。 

再者，果菜類用鋪板事件，對新型申請專利範圍的「一種果菜類用

舖板，係在有任意形狀的外周邊緣之平板上，從其表面至裏面開設貫通

之孔 2，且在其表面設置朝平板的中心配列放射狀複數個之突出部 3之
構造，對此構造以發泡的塑膠一體成形。」其中平板與突出部為中空或

實心乃爭點所在，東京地方法院判決「新型專利權之創作為和物品之形

狀、構造或組合有關者，只要某一物件具有創作的構成要件的形狀、構

造或組合，不問其製法為何，均屬於該創作的技術範圍」，不問中空或

實心，被告製品屬於技術範圍。 

再者，鋼製混凝土模板連結用夾子事件，其新型申請專利範圍為「一

種鋼製混凝土模板連結用夾子，於由 U形部 1，L形部 2、3，U形腳邊
1’、2’之夾著用間隙部 10所成之圓鋼夾子中，U形彎曲曲線 a與形成間
隙部用彎曲曲線 b為連續曲線，在兩腳邊 1’、2’間形成比 U形彎曲部 a
之內徑小的間隙部 10。」於新型申請專利範圍中記載連續曲線。原告
基於創作的詳細說明藉特定的加工法形成U形彎曲曲線 a與形成間隙用
彎曲曲線 b，來定義所稱之連續曲線，故主張為具有依特定加工法來成
形的連續曲線之鋼製混凝土模板連續用夾子。對此，東京高等法院判決

「然而，於實用新案法中成為保護對象的不僅限於物品的形狀、構造或

組合，而且於本新型申請專利範圍也沒有該記載，故不能以前述定義的

特定之加工法來論創作之異同。」 

在管子燒上彩花修理事件以及果菜類用鋪板事件，不拘製造手段乃
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至步驟之差異，仍屬於創作之技術範圍，而於鋼製混凝土模板連結用夾

子事件，則不能以特定之加工方法來論創作之異同，三者新型申請專利

範圍中都有非屬限定的製造方法或加工法之記載。 

(4)方法便法說 

 於相片、剪報用紙板事件26，其新型申請專利範圍中有「在該厚紙

之上下緣部塗佈黏著力比前述不乾性黏著劑小的不乾性黏著劑」之構成

要件。雖然「塗佈」為製造方法之表現，但判決考慮到在實用新案法中

製造方法不得為創作之對象，而將右記載解釋為「予以塗佈」的相片、

剪報用紙板之特性的構造之記載。 

(5)方法要件說 

 採方法要件說者，例如密封袋狀容器事件27。在大阪地方法院判決

中提到，「申請人並非單純關於物品的形狀、構造等，而是將依其形成

方法特別限定的形狀、構造等記載於申請專利範圍，並對此尋求保護，

特許廳也針對該意旨給予保護。當新型申請專利範圍，從新型之說明、

圖式等之記載可很明白地被認定之場合，不問該方法手段是否具有新穎

性，相當於依照右限定之記載來確定權利範圍。蓋於實用新案法中，其

保護對象為有關物品之形狀、構造或組合之創作，而絕對不容許如前述

那樣以方法來界定的解釋並無法文上之根據，權利範圍以此種方式來限

制或限定，和申請人或審查機關之意思相符，不會給予申請人預想外之

不利益，而且在新型公報特別是從申請專利範圍之記載來理解新型之權

利範圍與排他權之界限，和一般該行業者之通常認識相符。反之倘若在

此種場合對以方法來限定的形狀等不予認許，除了會對申請人給予超過

當初預期的保護外，也違反了一般該行業者之理解。」 

                                                 
26  「寫真、用台紙事件」，東京地院，昭和 60 年 5 月 29 日判決，昭和 58 年()

第 8570 號，(特許企業 1985 年 7 月號，第 199 號，第 80～85 頁)。 
27  「密封袋狀容器事件」，大阪地院，昭和 40 年 4 月 30 日判決，杉林信義，工業所有權

判例集Ⅷ ，第 225 頁。 
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又，於模具緊繫金屬件事件28，新型申請專利範圍之記載中的關於

「將長孔之長度從長孔之入口部起向端部徐徐增大來形成」，其意味很

難說是明白而無歧異，大阪地方法院謂「本創作之詳細說明記載模具緊

繫金屬件使用法部分，乃為使在請求項中未揭露的長孔之入口部以及端

部之位置，它們和插入部之關係，長孔長度的意味內容明白而揭露者，

係對請求項之記載不清楚的補充，應解釋為決定本創作之技術範圍之事

項」。本案例藉創作之詳細說明中的使用法來使新型申請專利範圍中的

構成要件明確者。 

又，日本早期大審院也提到「於新型中步驟存在新穎性，不成為取

得權利之理由，而是限於依照該步驟所製造的型具有新穎性時，始有獲

准專利的可能。」29。 

參、我國實務之運用 
從以上日本法院之判例，關於新型申請專利範圍中方法之敘述，在

我國如何解讀，以下分形式審查、新型專利技術報告、舉發案中判斷專

利要件之場合，與侵害事件中判斷技術範圍之場合來探討。 

1.判斷專利要件之場合 

於新型形式審查時，依專利法第 97 條之規定，只就新型是否非屬
物品形狀、構造或裝置；是否違反公序良俗或衛生；是否違反說明書揭

露形式；是否違反單一性；是否說明書或圖式未揭露必要事項或其揭露

明顯不清楚，予以查核。故當審查人員發現新型申請專利範圍之請求標

的確為物品，則縱然包含一些方法的敘述之文字，並無函請修正之必

要，因為判斷該方法的敘述是否適當乃實體審查之事項，不在形式審查

處理範圍。從而包含方法的敘述之新型請求項，通過形式審查而獲准專

                                                 
28  「型框締付金具事件」，大阪地院，昭和 56 年 12 月 25 日判決，昭和 53 年()第 3402

號，(特許企業，1982 年 2 月號，第 158 號，第 59～65 頁)。 
29  大審院，昭和 8 年 6 月 9 日判決，昭和 8 年()第 455 號。 
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利權之機會很大。 

而在製作新型專利技術報告時，由於必須對新穎性、進步性等專利

要件加以評價，這時新型請求項中的方法的敘述便需進行是否為新型創

作的限制條件之判斷，倘若方法的敘述不能視為界定物品形狀、構造之

必要事項，亦即成為請求標的之限制條件，則該請求項範圍較為寬廣，

比較容易找到引證前案，對專利性有效性之評價較為不利。反之，可以

將方法的敘述做為創作之限制條件時，則對專利有效性之評價較為有

利。因此審查人員是否將方法的敘述判斷為限制條件，對技術報告之評

價結果有很大影響。 

在舉發案之審理中，如果係以不具專利要件為理由提起舉發，和前

述技術報告的製作的情況一樣，方法的敘述是否為限制條件，對新型專

利權是否被撤銷有重大的影響。 

方法之敘述可否做為新型創作之限制條件，並非由審查人員任意主

觀決定，由前述日本判例來看，依下述方式來判斷應較為合理。 

基本原則是，僅當方法的敘述能夠界定最終物品之形狀、構造或組

合之創作的場合，例外地可認定為表示形態之構成要件，在方法的敘述

不能界定形態之場合，不被視為構成要件，要從創作之實質中除外來認

定。 

將方法從創作的實質中除外來認定後，和先前技術之沒有差異或很

小差異，多數會因欠缺新穎性或進步性等而有負面的評價，或被舉發撤

銷專利。又，不能僅以新型請求項中具有方法之敘述做為舉發撤銷之理

由。除非該方法之敘述實質上使該請求項必須解讀為對方法之保護，而

非適格之新型專利標的。 

儘管說新型專利權與被告製品之關係隨個案而有不同，當方法的敘

述可以具體地界定形態時，採用方法便法說，似可將該特定的形態認定

為必要構成要件。 

從審查經過、創作的作用效果等來看，方法的敘述在與被告製品之

關係上和創作之特徵密切關連之場合，縱然方法的敘述不能界定具體的
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形態(形態相同)，採用方法要件說，似也可以將包含時間經過的要素之
方法認定為必要構成要件。 

於判斷專利要件之際，縱然為將不能界定形態的構成要件除外來認

定方法的敘述，在認定技術範圍時，倘將方法的敘述除外，會極度擴大

技術的範圍，就不宜從構成要件除外來判斷。因此，縱然為不能界定形

態的方法的敘述，似宜照原樣或認定為界定某種形態之必要構成要件。 

2.判斷技術範圍之場合 

在形式審查下之新型專利，於主張權利時，提示新型專利技術報告

進行警告，可以免除被請求損害賠償之風險。由於智慧局之新型專利技

術報告，雖然對各請求項列出 1、2、3、4、5、6之一的評價結果代碼，
但因在「引用文獻及說明」中只列出引用文獻、相關之參考段落文字摘

述以及推論理由，故表現上難以知曉請求項中方法的敘述有無被做為限

制條件。但從比對結果以及引用文獻與請求項新型之實體研析，並非不

能探出智慧局之立場。倘藉此能瞭解技術報告對於包含方法的敘述之新

型請求項是否將其做為限制條件之立場，在侵害訴訟例如專家鑑定或法

院判決中，可優先考慮該一認定，除非該認定顯然不合理，且當事人提

出充分理由說明。這時鑑定人或法官應就個案的情況，適用方法要件說

或方法不要說或方法便法說，重新來作判斷。 

另外須瞭解，侵權訴訟有一部分係來自舊專利法經過實體審查之新

型專利，審查人員既然核准專利，必定認為相較於先前技術具有產業上

利用性、新穎性與進步性等專利要件。我們可以從審查意見中與先前技

術之實體比對，瞭解方法的敘述有無被考慮為限制條件。從而在解釋新

型專利權範圍時，除依專利法第 106條第 2項規定，新型專利權範圍，
以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌

創作說明或圖式外，在該方法的敘述上，最好能過採取和審查時一致之

立場，除非該立場顯不合理。 

一般而言，包含方法的敘述之新型請求項，一方面容易被舉發撤

銷，另一方面權利範圍也可說狹窄，這一點係和所謂的手段功能語言相
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同者。雖說方法的敘述不利而必須避免，那到底有無可能完全排除方法

的敘述而來表現新型創作。 

正如渡邊氏30所說「以最終的形態來界定本創作，則會成為和該先

前技術沒有差別」，「上述先前技術，‥和本申請案之創作製造方法不

同，由製造方法之不同所帶來形態之不同，以最終的形態來表現極為困

難。因此，本創作倘沒有根據方法的敘述，則難以表現特徵，‥結果可

認為方法的敘述為必要且妥當的」，在我國似乎也可做如是想法。 

結論 
依據 TRIPS第 29條第 1項之規定，專利申請人須以清晰及完整之

方式，揭露其發明，達於熟習該項技術者可據以實施的程度。在此對於

申請專利範圍之記載方式，並不做嚴格之規範。現今各國之專利法與審

查實務，大都依本條文之精神，在撰寫方式上儘量鬆綁，只有在不能清

晰及完整地揭露其發明，達於熟習該項技術者可據以實施的程度時，始

對個案之記載方式例外排除。 

雖然新型專利之保護對象為物品之形狀、構造或裝置之創作，但並

非說其申請專利範圍除結構語言外，絕對不能有其他界定方式。由於新

型創作和發明同樣是一種技術思想，有時很難單以結構明白表現。這時

縱然存在方法的敘述，只要就說明書整體來看，能夠明確界定與瞭解新

型創作，使新型所屬技術領域具有通常知識者能夠瞭解其內容，並可據

以實施，似不必一概抱持否決的態度。 

由日本之諸判例來看，在新型申請專利範圍中採用方法之敘述，往

往會引起爭議，因此申請人在可能的情況下，最好避免。 

就審查人員與侵害鑑定人的立場，以下幾點為新型申請專利範圍中

方法的敘述是否能被採為限制條件之考量因素： 

a.方法的敘述是否旨在界定物品之形狀、構造？ 

                                                 
30  渡邊隆文，特許管理 Vol.44, No.4, 1994，第 501～508 頁。 
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b.除非用方法的敘述很困難來界定之形狀、構造？ 

c.申請人申請過程是否對方法之條件有所強調與補正？ 

d.方法之條件是否與創作之作用效果有關？ 

e.方法的敘述是否和專利要件有重要影響？ 

f.新型請求項整體是否在保護方法本身？  

上述考量因素中 a∼e 答案為「是」，f 之答案為「否」的個案，便
有將該方法的敘述考慮為限制條件之餘地。 

目前我國新型已採形式審查，包含方法的敘述之申請專利範圍獲准

專利的可能性提高。然而保護的對象並沒有變化，故對新型請求項中方

法的敘述之解釋可認為和以前相同。於新型專利技術報告製作與舉發審

查中，將不能界定形態的方法的敘述排除來認定創作的實質，自有其立

場。但若具有前述之考量因素，將方法的敘述認定為限制條件，並非不

合理。在專利侵害認定解釋新型請求項時，亦可採類似之判斷原則。 

包含方法的敘述之新型請求項，於獲准專利後，專利權人縱然想藉

更正刪除方法的敘述，通常會因擴大範圍而不被容許。因此，在申請當

初就努力於新型請求項中去除不必要之方法的敘述，以避免事後發生爭

議，仍是值得鼓勵的做法。 


