
依 101年 9月 28日與智慧財產法院、經濟部訴願會舉辦之 

「專利、商標新法、審查基準適用問題及相關案例溝通座談會」 

討論結果修正之舉發審查基準內容說明 

 
相關議題內容 公聽會後，配合研復說明之基準修

正內容 

依 9/28討論結果修正內容 

(*下述之頁次以清稿版本為準) 

議題四：舉發人主

張不具進步性之

證據組合中部分

證據不適格，應如

何審查？提請討

論。 

 

 

(6)經闡明確認之證據組合或爭

點，於審定前應經專利權人答辯。

如發現其證據組合中包含有形式上

不適格證據者，應進行證據調查，

經調查有補強或關聯性質之證據存

在，例如公告日在申請日後之證據

實有公開在先之證據存在，則因未

超出爭點認定範圍，得逕行審究該

爭點；惟如經證據調查後並無補強

或關聯性質之證據存在，由於就該

證據組合之爭點已臻明確，不應排

除該不適格證據逕予審究，避免造

成對當事人突襲。 

5-1-39頁: 

(6)組合證據中包含不適格之證據

時應先行使闡明權，經闡明確認之

證據組合或爭點，於審定前應經專

利權人答辯。如經闡明後證據組合

仍包含不適格證據時，應依舉發理

由及其他適格證據內容，實質比對

專利要件。惟須注意者，證據組合

中包含有形式上不適格證據者，應

先進行證據調查，經調查有補強或

關聯性質之證據存在，例如公告日

在申請日後之證據實有公開在先之

證據存在，則因未超出爭點認定範

圍，得逕行審究該爭點。 

議題六：法院就專

利舉發事件命本

局應作成撤銷專

利權處分之判決

確定後發回，本局

之處理方式？提

請討論。 

 

撤銷原處分之判決有課予義務及未

課予義務兩種形態。舉發不成立之

處分撤銷發回，如有課予專利專責

機關應為舉發成立之義務者，應受

其拘束，重為審查時，得僅載明事

實，逕依判決主文審定，此時無須

再進行發交專利權人答辯之程序，

且專利權人就系爭專利所為更正，

應不受理。 

5-1-43頁: 

撤銷原處分之判決有課予義務及未

課予義務兩種形態。智慧財產法院

就系爭專利舉發事件應作成撤銷專

利權之處分之判決發回，嗣未上訴

而造成判決確定者，專利專責機關

應受確定判決之拘束，重為審查

時，得僅載明事實，逕依判決主文

審定，此時無須再進行發交專利權

人答辯之程序，且專利權人就系爭

專利所為更正應不受理。 

議題七：舉發案於

行政救濟期間，專

利權人提出更正

申請之處理原

則，提請討論。 

 

 

舉發案於行政救濟期間，因更正會

造成所爭執之專利權範圍變動，故

更正內容有繫屬在行政救濟所爭執

原處分中審定舉發成立之請求項

者，不受理其更正申請。 

5-1-14頁: 

舉發案於行政救濟期間，因原處分

審定結果對舉發成立之請求項有撤

銷專利權之拘束力，故專利權人所

提更正，僅得就原處分中審定舉發

不成立之請求項為之。由於更正須

就申請專利範圍整體為之，更正內



容如涉及原處分中審定舉發成立之

請求項者，即應不受理其更正申

請；於設計專利，因係全案審定，

故原處分審定舉發成立者，不受理

其更正申請。（註:依此規定，已無

必要另予舉例說明） 

議題八：新型專利

請求項記載內容

包含非屬形狀、構

造或組合之材質

或方法等特徵，是

否符合新型定

義？該特徵是否

為限定條件？提

請討論。 

 

 

(實體審查部分) 

新型專利係保護利用自然法則之技

術思想，對物品之形狀、構造或組

合之創作，惟新型專利權範圍以申

請專利範圍為準，有關新型專利實

體要件之審查，仍應就請求項中所

載之全部技術特徵為之，不得僅審

查形狀、構造或組合之技術特徵，

而忽略其他技術特徵，例如材質、

方法、功能等，亦非僅就其中會影

響形狀、構造或組合之材質、方法、

功能等技術特徵予以審查，以免不

當擴大新型專利權範圍。易言之，

新型專利權範圍之認定與發明專利

並無不同，且兩者有關新穎性、進

步性等實體要件之法律規定亦無不

同，故實體要件之審查應完全相

同。 

 

 

(定義審查部分) 

判斷新型是否屬物品之形狀、構造

或組合，請求項前言部分應記載一

物品，主體部分所載之技術特徵必

須有一結構特徵，亦即只要有一形

狀、構造或組合特徵就符合新型定

義。如系爭新型專利請求項所載整

體技術特徵非關於物品之形狀、構

造或組合者，例如整體技術特徵僅

在描述製造方法或材質或二者等，

縱使該請求項之標的名稱為屬物品

創作，仍應以該新型請求項違反新

型定義而撤銷其專利權。 

5-1-25頁: 

(實體審查部分) 

新型專利係保護利用自然法則之技

術思想，對物品之形狀、構造或組

合之創作，惟新型專利權範圍以申

請專利範圍為準，有關新型專利實

體要件之審查，仍應就請求項中所

載之全部技術特徵為之，單一先前

技術揭露請求項中所載形狀、構造

或組合特徵及材質、方法特徵始能

認定不具新穎性。進步性審查時應

視材質、方法特徵是否改變或影響

形狀、構造或組合特徵，若會改變

或影響形狀、構造或組合特徵，須

先前技術揭露所有特徵，始能認定

不具進步性；若不會改變或影響形

狀、構造或組合特徵，則可視為習

知技術之運用，只要先前技術揭露

形狀、構造或組合特徵，即可認定

不具進步性。 

 

(定義審查部分) 

同左，未變動。 

 

 


