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專利實體審查有關進步性之探討 

─ 物之先前技術揭示能否據以否定方法請求項之進步

性 

何金澤∗ 

壹、前言 
我國專利法於 2003年 1月 3日作了大幅度之修正，專利審查基準

亦配合母法於 2004 年作全盤修改，其中將發明申請專利範圍區分為兩
種範疇1：物的請求項及方法請求項。物的請求項包括物質、物品、設

備、裝置或系統等；方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及

物品用於特定用途的方法等。在專利申請案實體審查中，進步性之論究

常有爭議之空間，2004年版之審查基準亦就進步性之概念、審查原則、
判斷基準、相關發明之進步性判斷作一規定，本文就實務上當申請案申

請專利範圍與檢索所得之先前技術屬於相關的技術領域，但屬於不同之

範疇時，應如何依審查基準判斷其進步性？做一探討。 

貳、申請專利範圍之範疇 
專利法第 56 條第 1、2 項明定：「物品專利權人，除本法另有規定

者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或

為上述目的而進口該物品之權。」「方法專利權人，除本法另有規定者

                                                 
收稿日：94年 7月 22日。 
∗
 經濟部智慧財產局專利三組二科專利助理審查官。本文特別感謝智慧財產局專利三組
劉國讚副組長之指導。 

1  專利審查基準第二篇發明專利實體審查 第一章說明書及圖式，頁 2-1-14，2004年版。 
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外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販

賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」該條已敘明物品及

方法專利之侵權行為態樣，而物品專利權之侵權行為最常見者為「製

造、販賣」該專利品，方法專利權常為「使用」該方法。因此，為清楚

界定申請專利之發明，及其後續侵權行為之判斷，而將申請專利範圍分

為物及方法兩種範疇。物之發明2，為空間上的敘述及定義，應敘明其

機械構造、電路構造或化學成分，說明組成該物之元件與元件之間的結

合關係、作用關係、位置、安裝狀態等，使其達成應具的功效，對於可

作動之物，若敘明其構造尚無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識

者瞭解其內容並據以實施時，應敘明其作動過程或操作步驟。方法發明
3，為時間上的敘述及定義，應敘明其條件、步驟，得以不同的參數或

參數範圍表示其技術條件。簡言之，申請專利範圍請求項可記載之技術

特徵，於物之發明為結構特徵，於方法發明為條件及步驟等特徵。 

參、問題之提出 
判斷申請專利之發明是否符合新穎性、進步性專利要件必須與先前

技術比對，而依先前技術與申請案之範疇關係，通常可以分為下列四種

情形： 

(1) 先前技術為物，申請專利之發明為物； 

(2) 先前技術為方法，申請專利之發明為方法； 

(3) 先前技術為方法，申請專利之發明為物； 

(4) 先前技術為物，申請專利之發明為方法； 

在(1)及(2)之情形中，因為先前技術與申請專利之發明為同一範
疇，同為物之發明比對其結構特徵、元件與元件之間的結合關係；同為

                                                 
2  同前註 1，頁 2-1-9。 
3  同前註 2。 
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方法發明比對其條件、步驟及順序關係等特徵，相同範疇之先前技術據

以引證申請專利之發明不具進步性，較無疑慮。 

在(3)之先前技術為方法，申請專利之發明為物之情形下，先前技術
在其文字、圖式上，通常會揭示其具體物之結構、形狀，或者依其製造

方法之步驟，該所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請案申請時的

通常知識，可具體描繪出其形狀、結構（依先前技術揭示之範圍大小及

明確性，未必會產生唯一之物，但可為特定之物），據與物之申請專利

之發明比較，因此在先前技術為方法步驟與申請專利之發明為物之結構

特徵情形下，其進步性判斷較無疑慮。例如：專利公報公告編號 456076
「端子絕緣套之製造方法」，其申請專利範圍第 1項： 

一種端子絕緣套之製造方法，其製造方法，包含：抽管：係以膠質

抽管成型機，製造一體之長條管，而可成綑收存；裁斷：依所需之長度，

將長條管裁斷呈直形管；擴孔：再將直形管以擴孔機予一端擴孔，而得

不同孔徑之大、小孔徑部，其大孔徑部之孔徑 φA大於小孔徑部之孔徑
φB；壓縮頸部：承上述，以壓縮設備將大、小孔徑部交接處之頸部，
迫壓縮，使之縮小孔徑，而形成收縮頸部，其收縮頸部之內孔徑 φC小
於大、小孔徑部之孔徑 φA、φB，即得一內面具有一體環狀斜面凸緣之
絕緣套者。 

該案申請專利範圍標的為「製造方法」，但於圖式第 3至 5 圖已揭
示端子絕緣套具體之結構、形狀。 

再舉一例，專利公報證書號數 I226021「產品、證件等之仿冒查稽
系統方法」，其申請專利範圍第 1項： 

一種仿冒查稽系統方法，係應用在產品、書籍及證件等之真偽辨識

措施：利用光學閱讀機或掃描器、中央處理器、記憶體或可置換記憶晶

片、列印機及滑鼠等裝置，依據圖形及或文數字組合之設定〈即標記或

標籤〉暨辨識系統邏輯，完成產品、書籍及證件等的真偽驗證；前述記

憶體或可置換記憶晶片內建構有基本標記或標籤資料檔及或產製標記

或標籤之函數公式與對此標記或標籤之真偽辨識邏輯步驟的軟體程



專利實體審查有關進步性之探討 
 

20 智慧財產權月刊 81 期 94.09 

 

本本月月專專題題  

式，得燒錄成以軟體程式嵌入硬體之儲存裝置使軟硬體合為一體，所謂

標記或標籤，其格式內容得包括特定圖形、國別、授權碼、產品類別、

產品序號、檢查號碼及出廠日期等需求欄位，其所應用的範圍涵蓋：防

護仿冒之標記或標籤設計製作、查稽辨識程序及硬體裝置之整合，以及

對產品、書籍、證件等應用前述裝置，將讀入之標記或標籤各欄資料，

進行查核比對，完成標記或標籤之合法性、唯一性辨識驗證，並得將此

查驗結果保留供後續查稽之參考運用。 

該案係方法標的，其圖式第 1圖為有關之產品、證件等的仿冒查稽
系統方法之辨識邏輯基礎原型流程圖，由申請專利範圍揭示光學閱讀

機、掃描器、中央處理器、記憶體、可置換記憶晶片、列印機、滑鼠、

儲存裝置、真偽辨識邏輯步驟的軟體程式等屬於影像辨識系統之構成，

雖其圖式僅揭示步驟之流程圖，惟所屬技術領域中具有通常知識者從說

明書、申請專利範圍、圖式之記載，參酌申請案申請時的通常知識，可

明確瞭解其元件間結合關係。 

從以上所舉二例，在先前技術為方法，申請專利之發明為物之情形

下，可先從方法的揭示得到特定之物，再將此物與申請專利之發明比

對，故於進步性判斷上較無疑慮。 

而在(4)之先前技術為物，申請專利之發明為方法情形下，物之先前
技術揭示是否能推知該物之製造方法，即使能推知，是否是唯一之方

法？可否推知多種方法？能否據以否定方法請求項之進步性？是本文

所要探討之重點。 

肆、行政訴訟案例 

為探討前揭問題，先舉一行政訴訟實務案例。 

事實概要： 

系爭案「具磁鐵的眼鏡框製造方法」，經智慧財產局審定准予專利。
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公告期間，異議人以其有違專利法第 19 條、第 20 條第 2 項4之規定，

檢具「帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片」專利案（引證 1）、「藉由磁鐵
裝卸之太陽眼鏡」專利案（引證 2）為先前技術對之提起異議，經智慧
財產局審定為「異議不成立」之處分，異議人不服，提起訴願，經濟部

為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定5，被異議人

不服，遂向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定，遭判

決6駁回後，又向最高行政法院提起上訴，仍遭判決7駁回。該異議事件

經智慧財產局依經濟部訴願決定書意旨重為審定為「異議成立，應不予

專利」，被異議人未提訴願，異議成立遂告確定。 

系爭案申請專利範圍如下： 

1. 一種具磁鐵的眼鏡框製造方法；其特徵在於其包括：將至少一可
磁化元件設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使

該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀。 

2. 一種具磁鐵的眼鏡框製造方法；其特徵在於其包括：將至少一可
磁化元件在被磁化之前先設置在該眼鏡框架裡面，以及磁化該可

磁化元件，以使該可磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架

的外觀。 

引證 1摘錄申請專利範圍第 1項如下： 

一種帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片，供配成一對之主、副二副眼

鏡，可一併戴用者；其中主鏡之鏡框係軟性磁材製成或非磁材製成而裝

有軟性磁材，配上框腳等設備後供直接戴於頭上；副鏡則在其鏡框上，

或無框鏡片上之適當位置，或與主鏡框裝設磁材相對稱之位置設有永久

磁材，使此副鏡可憑磁力吸著於主鏡上者。 

                                                 
4  83年 1月 21日修正公布之專利法，對應現行法第 21條、第 22條第 4項。 
5  經訴字第 09006302040號。 
6  90年訴字第 2855號。 
7  92年判字第 1582號。 
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該引證揭示具體帶有磁性之眼鏡框及無框眼鏡片結構（摘錄第 2圖
如下），但從說明書及圖式無明顯揭示系爭案相關具磁鐵的眼鏡框製造

方法。 

 

引證 2摘錄申請專利範圍第 1~3項如下： 

1. 一種藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡，主要係由無掛耳太陽眼鏡及與此
做為獨立體的眼鏡框而成之裝卸式太陽眼鏡，其特徵為，前述無

掛耳太陽眼鏡和眼鏡框，係根據著裝表面平坦的磁鐵形成能夠裝

卸者。 

2. 如申請專利範圍第 1項所述的藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡，其中，
前述磁鐵係形成在無掛耳太陽眼鏡及眼鏡框的雙方，而形成能夠

裝卸者。 

3. 如申請專利範圍第 1項所述的藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡，其中，
前述磁鐵係形成在無掛耳太陽眼鏡或眼鏡框的一方，而他方係以

具有磁化性之材料形成，結果雙方形成能夠裝卸者。 

該引證亦揭示具體藉由磁鐵裝卸之太陽眼鏡結構（摘錄第 1 圖如
下），但從說明書及圖式亦無明顯揭示系爭案相關具磁鐵的眼鏡框製造

方法。 

 

11  框腳   
21 鏡片   
20 無腳鏡框   
201 橡膠磁材   
101 凹槽   
102 軟性磁材   
201 永久磁材 
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此實例即是典型先前技術為物，申請專利之發明為方法之態樣。引

證 1、2 僅揭示一種附有磁鐵之眼鏡或眼鏡框之構造，而無製造方法；
系爭案之製法實質上只有兩步驟：「將可磁化元件在被磁化之前先設置

在眼鏡框架裡面」，以及「磁化該可磁化元件」，亦即其申請專利範圍僅

提及「磁化的先後順序」。因此爭點即在於引證 1、2揭露之結構中，是
否可以推知其製法？系爭案製法與此種推知之製法相較，是否為其所屬

技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成者？而

據以否定系爭案進步性？ 

智慧財產局第一次處分之異議審定理由係認為「引證 1、2 兩案之
特徵，明顯僅在於一種眼鏡或眼鏡框之構造而非在於其製造方法。至於

異議附件 5之製程比較圖中，引證 1及 2係先將可磁化物磁化後，再將
其埋設在眼鏡框裡，與系爭案製法之特徵不同。故異議證據難以證明系

爭案有違進步性之規定。」而為異議不成立之處分。 

而經濟部訴願決定認為「引證 1及 2之特徵雖在於一種眼鏡或眼鏡
框之構造，然從其結構中可推知其製法係先將可磁化物磁化後，再將其

埋設在眼鏡框裡。此與系爭案先埋設可磁化元件後，再將其磁化的製法

雖有不同，但系爭案此種製法之差異是否確屬高度創作而非為熟習該項

技術者所能輕易完成，不無再行斟酌之餘地。」台北高等行政法院判決

1 無掛耳太陽眼鏡    
1a，5a 框  
2 顏色透鏡    
4 鉸鏈   5 眼鏡  
6 透鏡  3 磁鐵   
7 圓筒形磁鐵 
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8及最高行政法院判決9基本上均維持訴願決定之見解。 

在此案例中，引證 1、2 均揭露眼鏡中利用磁性物質吸附主鏡框與
副鏡框之結構特徵，已揭示「眼鏡框架設有磁性物質」，而系爭案製法

實質上只有兩個步驟，1：「將可磁化元件在被磁化之前先設置在該眼鏡
框架裡面」，以及 2：「磁化該可磁化元件」，因此系爭案申請專利範圍
中所述「將至少一可磁化元件設置在該眼鏡框架裡面」之「鏡框架上設

可磁化元件」的部分，其結構特徵與引證 1、2 所揭露之結構特徵有雷
同之處，又引證 1、2 就裝設磁材磁化之先後順序，於說明書及申請專
利範圍，並未明確揭示步驟之順序，依引證 1、2 之構造，從其結構中
推知其製法係先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡，此與系爭

案先埋設可磁化元件後，再將其磁化的製法不同，由於兩步驟先後排列

順序只有兩種，亦即 1再 2，或 2再 1，行政法院認為改變可磁化元件
磁化之先後順序，是否為熟習該項技術者所能輕易完成，非無疑義。 

                                                 
8  摘錄臺北高等行政法院判決 90年訴字第 2855號； 
惟查，系爭案依前述申請專利範圍所述，系爭案最重要的特徵為「將可磁化元件在被
磁化之前先設置在眼鏡框架裡面，以及磁化該可磁化元件，以使該可磁化元件可以被
磁化而不會破壞眼鏡框架的外觀，其專利範圍僅提及「磁化的先後順序」，並未提及「電
鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序，而發明專利審查，判斷系爭案與引證案的異同，
主要以系爭案申請專利範圍為主，故原告以「電鍍、烤漆、拋光、組接」等製造程序
和引證1及2案比較，尚有未洽。又系爭案與引證1及2案對如何磁化皆未細部說明
其磁化技術有何不同，而磁化技術乃為習知，故系爭案將引證1及2案「先將可磁化
物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」的程序，改成「將至少一可磁化元件在被磁化前
先設置在眼鏡框架裡面再磁化該可磁化元件」，係於製成過程中改變可磁化元件磁化之
先後順序，是否為熟習該項技術者所能輕易完成，而違反專利法第20條第2項規定，
不符合發明專利之要件，即非無疑義。又引證1及引證2專利案有關帶有磁性眼鏡框
及無框眼鏡片就裝設磁材磁化之先後順序，於申請專利範圍說明時，並未明確表明，
依引證1或引證2專利案之構造或創作，其製成過程（或方法）是否必然造成破壞眼
鏡框架外觀的情事；系爭案之製造方法所製成之成品是否較引證 1、引證 2 專利案成
品之構造或創作，更增進其功效，且非能輕易完成，均有待斟酌。從而被告訴願決定
書認系爭案「是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，不無再行斟酌
之餘地」而撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，尚非無據，本件原告主張
被告決定違法云云，為無理由，應予駁回。 

9  摘錄最高行政法院判決 92年判字第 1582號； 
原判決以系爭案是否確屬高度創作而非為熟習該項技術者所能輕易完成，有待斟酌，
而維持被上訴人訴願決定撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，屬事實認定
問題，難謂為違背法令。 
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按進步性之審查10應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦

即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功

效作為一整體予以考量，進行判斷。在此系爭案說明書發明背景說明即

載明「在這種副框和主框上必需挖洞以供埋設磁鐵，這種利用挖洞而埋

設磁鐵的方式將破壞眼鏡的外觀和強度」，系爭案申請專利範圍界定裝

設磁化元件步驟，而由此步驟所達成之功效係「以使該可磁化元件可以

被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀」。台北高等行政法院判決亦認為

雖引證 1、2 未明確表明裝設磁材磁化之先後順序，其製成過程（或方
法）是否有系爭案所稱必然造成破壞眼鏡框架外觀的情事，系爭案之製

造方法所製成之成品是否較引證 1、引證 2專利案成品之構造或創作，
更增進其功效，且非能輕易完成，均有待斟酌。因此，該異議案之審查

重點在於引證案未揭示裝設磁材磁化之先後順序，而系爭案業已自認

「先將可磁化物磁化後，再將其埋設在眼鏡框裡」，是否可由此先前技

術揭示推知系爭案「將至少一可磁化元件在被磁化前先設置在眼鏡框架

裡面，再磁化該可磁化元件」之磁化步驟，以及系爭案特徵「以使該可

磁化元件可以被磁化而不會破壞該眼鏡框架的外觀」之進步性判斷。 

伍、判斷進步性所應考量因素之探討 
在先前技術為物，申請專利之發明為方法情形下，因屬不同之範

疇，先前技術為物之製法是否可推知，能否據以引證，有探討之空間，

以下幾項因素，是必須考慮的。 

(1) 先前技術物之結構、成分複雜性 

先前技術物可能是簡單或容易理解之結構或成分，通常容易依照該

先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常知識，即可明確推

知瞭解其製法，不會使所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義。反

之，複雜之結構或成分，則不易推知，不宜進行進步性判斷。前述之行

                                                 
10  專利審查基準第二篇發明專利實體審查 第三章專利要件，頁 2-3-20，2004年版。 
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政訴訟案例中，系爭案申請專利之發明只有兩個步驟，則可歸屬於先前

技術物是簡單容易理解之結構。 

(2) 先前技術物之揭露程度 

通常先前技術物之揭露一併皆會有部分之製造方法揭示，其申請專

利範圍標的為物，而從說明書、申請專利範圍、圖式是否有暗示物之製

法，可否使所屬技術領域中具有通常知識者從說明書、申請專利範圍、

圖式之記載，參酌申請案申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，不

會產生疑義。具體而言，即從所記載之物、必要技術特徵及部分之製造

方法揭露，可明確推知、瞭解判斷物之製法。例如：最高行政法院判決

92 判字第 954 號認為『…引證 3 之專利內容雖為一裝置，然其在專利
說明書第 4 頁第 9 行及申請專利範圍第 1 項均已揭示該裝置之製造方
法…，乃實質相同於系爭專利之申請專利範圍。上訴人所述之「引證 3
係一裝置專利，而非系爭專利之方法專利，因此對於系爭專利之進步性

判斷不具有證據力」云云，並不足採。』 

(3) 二件以上先前技術物之組合 

申請專利之發明方法請求項係一連串之步驟所連結成，而其各步驟

亦可能是創新或習知之技術組合，因此其並不侷限於單一之引證文件所

載之內容，因此，審查進步性11時，得以多份引證文件中之全部或部分

技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文

件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專

利之發明是否能輕易完成。因此對於二件以上先前技術物之技術內容的

組合，所屬技術領域中具有通常知識者就申請專利之發明方法請求項而

言，先前技術的技術內容是否促使有合理的動機將其所揭露的技術內容

組合在一起，並可推知其方法。或者先前技術之物是否屬於相關的技術

領域，若兩物分屬不相關的技術領域，通常其技術內容組合並非明顯，

                                                 
11  同前註 10，頁 2-3-21。 
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無法推知方法。例如：臺北高等行政法院判決 89年訴字第 1190號12判

決以三件物之先前技術組合據以引證發明申請案方法請求項不具進步

性。 

(4) 以功能界定物之申請專利範圍 

專利法施行細則第 18條第 8項：「複數技術特徵組合之發明，其申
請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解

釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材

料或動作及其均等範圍。」因此先前技術物之申請專利範圍是以手段功

能用語界定物之技術特徵，其說明書必須充分揭露各元件的相關結構、

材料或動作，若所屬技術領域中具有通常知識者就先前技術物之功能及

其說明書、圖式明確且充分揭露之內容，參酌申請案申請時的通常知

識，能由該物推知方法，而不會產生疑義，應是無虞。 

(5) 物之揭示是否可推知多種方法 

步驟構成方法請求項，步驟之順序、數量不同，所組成方法項亦不

同。因此，依照該先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常

知識，有可能推知多個方法，亦有可能僅是唯一，而不致使所屬技術領

域中具有通常知識者產生疑義，但應以推知的何種方法與申請專利之發

明方法請求項作進步性之判斷比較？通常應以推知的方法其步驟數與

                                                 
12  上訴最高行政法院判決 91年判字第 1604號參照。 
摘錄臺北高等行政法院判決89年訴字第1190號； 
惟查以製造技術原理相比較，引證1、引證2，其熱固化膠合技術已揭露為超音波或高
週波膠合方式，此方式與本案主要特徵「藉由熱軋裝置膠合開口端之膠合動作」，係相
同製造方式；其次，引證 3 揭露端緣翻摺技巧，與本案主要特徵「開放端翻摺而包覆
鬆緊帶」之技術方法，亦屬相同；至於原告所稱之「將管狀網滾軋成波浪狀」之製程，
亦包含於引證3中，此觀引證3主要包含：一內網體、一腕扣繩、一束條、及一適當
長度之彈性帶，其製造方法主要是將其中內網體之上端切齊，再利用腕扣繩及束條封
結端口，而其相對端則形成一槽孔，此槽孔端則於內外網體往外側向上翻折前，將適
當長度之彈性帶穿繞其上而形成一圈彈性阻擋緣，使置入物不易滑出；可知與本案之
主要技術特徵「將管狀網滾軋成波浪狀之扁平型袋刷」，皆為一端封閉，另端設有彈性
阻擋緣的開端，主體為網狀材料且皆可翻摺而成為沐浴用袋刷，因此二者之技術特徵
相同。 
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申請專利之發明方法請求項步驟數相當為比較基礎，但若有其他之進步

性功能考量，則應視個案而定。 

 

 

 

陸、進步性判斷步驟的探討 
依照該先前技術物之相關製法，並參酌申請案申請時的通常知識，

是否可明確推知瞭解其製法，而不致使所屬技術領域中具有通常知識者

產生疑義，再與申請專利之發明方法請求項依進步性之判斷步驟予以比

較判斷，判斷流程如下。因此，進行進步性判斷前之重點即在於如何推

知方法。 

 

 

 

 

 

方法請求項係一連串之步驟所連結成，其步驟順序是否明確，步驟

數愈多，可能之排列情形也愈多，或者順序排列並無影響，功效亦有所

差異，皆有可能影響進步性之判斷結果。因此，於判斷進步性時，應先

確定申請專利之發明方法請求項之步驟連結關係是否重要，若是步驟連

結關係重要，則先前技術物所推知方法的步驟連結關係通常應較重要；

若是申請專利之發明方法請求項之步驟連結關係不重要，則先前技術物

所推知方法的步驟連結關係通常無須要求，則進行進步性判斷較無虞。 

 

物之先前技術 

方法一 
方法二 
方法三 

推知

物之先前技術 
申請專利之發

明方法請求項 

推知
方法 進步性判斷 
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綜合上述，提出先前技術為物，申請專利之發明為方法請求時，進

步性判斷步驟13： 

步驟 1：確定申請專利之發明方法請求項之步驟流程順序，及其他必要
技術特徵； 

步驟 2：確定相關先前技術所揭露的內容（物之揭示）； 

步驟 3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水
準； 

步驟 4：就先前技術物之結構特徵，參酌申請案申請時的通常知識、相
關製法，是否可明確推知其方法，而不致使所屬技術領域中具

有通常知識者產生疑義； 

步驟 5：確認申請專利之發明方法請求項之步驟流程順序與所推知方法
之間的差異； 

步驟 6：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭
露之內容及申請案申請時的通常知識，依據所推知之方法，判

斷是否能輕易完成申請專利之發明方法請求項的整體。 

柒、結論 
按專利法第 22條第 4項規定：「發明雖無第一項所列情事，但為其

所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成

時，仍不得依本法申請取得發明專利。」；審查基準亦規定審查進步性

時14之「申請前之先前技術」係指專利法第 22條第 1項所列兩款情事：
申請前已見刊物、已公開使用或已為公眾所知悉之技術，得作為判斷申

請專利之發明是否具備專利要件之引證文件，包含形式上明確記載的內

容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容，而該發明所屬技術領域中

具有通常知識者依據一份或多份引證文件中揭露之先前技術，並參酌申

                                                 
13  利審查基準第二篇發明專利實體審查 第三章專利要件，頁 2-3-21，2004年版。 
14  前註 13，頁 2-3-19。 
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請時的通常知識，經邏輯分析、推理或試驗即能預期申請專利之發明

者，應認定為能輕易完成之發明。因此，引用不同範疇之先前技術以指

稱申請專利之發明不具進步性，在專利法及專利審查基準規定上均無限

制，故應屬適格之引證。 

臺北高等行政法院 90年度訴字第 3449 號判決認為：『所謂「申請
前既有之技術或知識」係泛指所有已公開之技術或知識而言，易言之，

只要其所揭示之內容足以教示或建議熟悉該項技術者而能輕易完成系

爭發明專利之申請標的時，該既有之技術或知識即為一具有證據力之引

證案。』是以，行政法院判決亦不認為不同範疇之先前技術非適格引證。 

綜此，由專利法、專利審查基準之規定及行政法院判決，物之先前

技術揭示據以否定方法請求項之進步性並無不可。惟方法範疇為時間上

之定義，而物之範疇為空間上之定義，將兩者直接比對即有其困難及不

合理之處。因此，本文認為應先由先前技術推得一方法，將此方法與申

請專利之發明比對，若所屬技術領域中具有通常知識者無法推知該方

法，則不宜逕以之為引證。 


