
991202 有關第 089118869 號「半導體晶片封裝基板」發明專利異議

事件（99年度行專更（一）字第 1號）（判決日：99.6.10.） 
 

爭議標的： 進步性專利要件、申請專利範圍之修正  

系爭專利： 「半導體晶片封裝基板」發明專利 

相關法條： 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項第 1款及第 2 項之規定 

 

判決要旨：依據審查基準之規定補充修正、更正專利說明書或圖式之事項，

必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的

範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利

之發明。所謂「核准專利之發明」，依施行前專利法第 56 條

第 3項之規定，係指記載於申請專利範圍之請求項，並已審定

公告核准專利或取得專利權者之發明而言，故應將修正後之申

請專利範圍與審定公告時之專利範圍作比對，而非將修正後之

申請專利範圍與審定公告時之說明書或圖式之內容作比對。 

【判決摘錄】 

一、兩造主張 

(一)原告主張 

1.比對系爭專利原申請專利範圍第 19項(獨立項)之內容與修正後所相對

應之申請專利範圍第 13 項(獨立項)之內容後，明顯可知，修正後申請

專利範圍第 13 項之內容已將原申請專利範圍第 19 項中用以「限定」

該第三接墊之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間

至少一留有一定之距離』予以「刪除」。此外，系爭專利說明書第 8

頁末行至第 9頁第 2 行已明確敘明「第三接墊 229 與晶片覆蓋區 221

邊界之間至少一留有一定之距離，藉此減小晶片 210 與基板 220 膨脹

係數不一致所引起的熱應力」之目的及條件，由此可知，該第三接墊

與晶片覆蓋區邊界之距離為系爭專利發明不可或缺者。據此，修正後

所相對應之申請專利範圍第 13 項，係刪除原申請專利範圍第 19 項之

「限制」條件，而導致修正後之申請專利範圍涵蓋至原本所不及之上

位發明態樣（即第三接墊須與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一定之

距離）。因此，修正後之申請專利範圍將不屬涵蓋在核准專利之發明

專利範圍內的發明，取代原核准專利之發明，造成變更核准專利之發

明之實質。另承前所述，刪除限制條件後之修正後申請專利範圍第 13

項(獨立項)，申請專利範圍已刪除必要之技術特徵敘述，實無法達到

系爭專利說明書第 8 頁末行至第 9頁第 2 行所述欲達成之目的，亦無

法實現其功效，此為目的及功效上的技術內容實質變更。故修正後之

申請專利範圍第 13 項，已明顯違悖審定當時專利法第 44 條之 1第 4



項有關專利補充、修正之規定，至為明確、毫無疑義。另比對系爭專

利原申請專利範圍第 21項(獨立項)之內容與修正後所相對應之申請專

利範圍第 16 項(獨立項)之內容後，亦可發現，修正後申請專利範圍第

16 項之內容同樣將原申請專利範圍第 21 項中用以「限定」該第三接墊

之內容『並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有

一定之距離』予以「刪除」，明顯實質擴大及變更系爭專利之申請專

利範圍。另承前所述，刪除限制條件後之修正後申請專利範圍第 16 項

(獨立項)，申請專利範圍已刪除必要之技術特徵敘述，實無法達到系

爭案說明書所述欲達成之目的，亦無法實現其功效，此又為一目的及

功效上的技術內容實質變更。故修正後之申請專利範圍第 16 項，已明

顯違悖審定當時專利法第44條之1第4項有關專利補充、修正之規定，

至為明確、毫無疑義。又修正後申請專利範圍第 13 及 16 項實已明顯

違反系爭專利審定當時之「發明專利審查基準第三章第一節第五之(四)

點」第 2 段之規定，故審查基準所舉範例正如參加人所作之修正方式

（將「並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少一留有一

定之距離」之技術特徵刪除）並無二致，違法之實昭然若揭。此外，

參加人所為之申請專利範圍修正係於異議答辯期間，雖所為之修正事

由並未列入專利法第 41 條，惟參加人所為之修正涉系爭專利專利技術

內容之解釋，被告理應併同異議事由而為審定，然被告逕認系爭專利

修正未有擴大、變更之情事，顯有違法之處。綜言之，系爭專利之修

正係「刪除」原申請專利範圍中之「限定條件」，依前述系爭專利審

定當時專利審查基準所載，確已實質擴大及變更原申請專利範圍，故

該修正後申請專利範圍係屬違法。 

2.系爭專利修正後之申請專利範圍第 1及第 7項： 

 系爭專利修正後之申請專利範圍第1及第7項之封裝基板及封裝構造之

技術特徵主要係在於「第一接墊係位於該接地環以及電源環週邊的正下

方，該第一接墊係分為兩組，第一組係電性連接至接地環，而第二組係

電性連接至電源環，且該第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼此交

錯排列」。然對證據一而言，於證據一之第 4圖、第 5圖及說明書第 6

頁第 2段「基板 55 之另一面上設置接地球 51 及電源球 52…將接地球

51 直接設置在接地環 41 正下方，且電源球 52 直接設置在電源環 42 正

下方」，以及於證據一之第 3 圖揭示，該接地球及電源球係可相互混合

設置一起，因此對於任一熟悉該項技術者而言，即可在參閱證據一(第

4及 5圖)之「將接地球 51 直接設置在接地環 41 正下方，且電源環 52

直接設置在電源環 42 正下方」之技術內容，以及證據一(第 3圖)之「接

地球及電源球係可相互混合設置」之技術內容，而輕易推及系爭專利於

申請專利範圍第 1項之「第一接墊係位於該接地環以及電源環週邊的正

下方，該第一接墊係分為兩組，第一組係電性連接至接地環，而第二組



係電性連接至電源環，且彼此交錯排列」技術特徵。至於原審法院認為

申請專利範圍第 1、7項所載技術特徵能達成系爭專利說明書第 9頁第

16 行至第 18 行「可以獲得較佳頻率響應」之功效，亦為熟習該項技術

者參酌證據一說明書第 3頁第 14、15 行所揭示「一種使電訊 R/L/C 值

達到最小的電源接腳排列結構」後而可輕易思及，是以系爭專利非具有

「顯然的進步」，不符專利法暨專利審查基準有關進步性之相關規定。 

 3.系爭專利修正後之申請專利範圍第 2 至 6項、第 8至 18 項： 

   (1)系爭專利修正後之申請專利範圍第 2及 8項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要係在於「另包含複數個第三接墊設於該基板下表面

對應於晶片覆蓋區下之位置,其中至少留有一定之距離在該複數個

第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間」。然而，參照證據一之第 1、2、

3、5及 6圖及證據二之 1、3、4、6、8及 9圖中即明顯可知在晶片

覆蓋區下方設有複數個接墊，尤其如證據二之第 1 及 6圖所示中央

部位的端子 4、56 與晶片覆蓋區邊界之間至少留有一定之距離，由

此可知，即便系爭專利申請專利範圍第 2 及 8項增加第三接墊之構

件，仍僅為運用證據一及二之既有技術或知識之簡單變化，不具進

步性。 

(2)系爭專利修正後之申請專利範圍第 3 及 9項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要係在於「另包含複數個虛墊設於該基板下表面對應

於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置」。然而證據二之第 1 及 6 圖亦

已揭示「複數個接墊設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正

下方之位置」，且關於是否該接墊為虛墊而言，由於在該基板下表

面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊(不論是否為虛

墊)，其主要係在提供強化及穩定封裝構造與底座基板間的結合，而

增進其銲料連接可靠性，因此不論是在該基板下表面對應於該晶片

覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊是否為虛墊，其係可達到前述功

效，而為熟悉該項技術所可輕易思及。況且，系爭專利亦自承之實

施態樣亦支持前述論點，如系爭專利第 9 圖及其專利說明書第 10

頁第 1至 3行及 16 至 17 行所示：「該 BGA 封裝構造 300 之特徵在

於其基板 320 下表面包含複數個接墊 322 設於該晶片覆蓋區 221 邊

界正下方之位置，並且所有的接墊 322 都電性連接至接地環 222…

因此，設在接墊 322 上之鍚球係有助於吸收封裝構造與基板間熱膨

脹係數不一致所引起的熱應力」，亦即不論該晶片邊緣下方之接墊

是否係為虛墊均可達到相同之功效，而為熟悉該項技術者所可輕易

思及，故系爭專利修正後申請專利範圍第 3、4、9及 10 項不具進步

性。 

(3)系爭專利修正後之申請專利範圍第5及11項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要在於「複數個第一接墊係位於該接地環以及電源環



週邊的正下方，複數個虛墊設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區

邊界正下方之位置」。然證據一之第 4圖、第 5圖及說明書中已明

確揭示系爭專利之「複數個接墊係位於該接地環以及電源環週邊的

正下方」技術內容，同時於證據二之第 1、6圖亦已揭示「複數個接

墊設於該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置」，且

關於是否該接墊為虛墊而言，由於在該基板下表面對應於該晶片覆

蓋區邊界正下方之位置設置接墊(不論是否為虛墊)，其主要係在提

供強化及穩定封裝構造與底座基板間的結合，而增進其銲料連接可

靠性，因此不論是在該基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方

之位置設置接墊是否為虛墊，其係可達到前述功效，而為熟悉該項

技術所可輕易思及。因此，系爭專利申請專利範圍第 5及 11 項之技

術特徵係早為證據一、二等習知技術所明確揭示，其不具進步性之

事實至為明確。 

(4)系爭專利修正後之申請專利範圍第6及12項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要在於「另包含複數個第三接墊設於該基板下表面對

應於晶片覆蓋區下之位置,其中至少留有一定之距離在該複數個第

三接墊與晶片覆蓋區邊界之間」。然而，如前述第二點之內容，證

據一之第 1、2、3、5及 6圖及證據二之 1、3、4、6、8及 9 圖中即

明顯可知在晶片覆蓋區下方設有複數個接墊，由此可知，即便系爭

專利申請專利範圍第 6及 12 項增加第三接墊之構件，仍僅為運用證

據一及二之既有技術或知識之簡單變化，不具進步性。 

(5)系爭專利修正後申請專利範圍第 13 及 16 項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要係在於「第一接墊係位於該晶片覆蓋區邊界正下方

之位置，該複數個第二接墊係環繞該複數個第一接墊而設，第三接

墊係位於該晶片覆蓋區的正下方，其中該第一接墊係全部電性連接

至接地環」。然參照證據一之第 1、2、3、5及 6 圖及證據二之 1、

3、4、6、8及 9圖中即明顯可知在晶片覆蓋區下方設有複數個接墊，

並且如同先前所述證據二之第 1及 6 圖已揭示「複數個接墊設於該

基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置」，且由於在該

基板下表面對應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊(不論

是否為接地墊)，其主要係在提供強化及穩定封裝構造與底座基板間

的結合，而增進其銲料連接可靠性，因此不論是在該基板下表面對

應於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置設置接墊是否為接地墊，其係

可達到前述功效，而為熟悉該項技術所可輕易思及。因此，系爭專

利之技術內容確早已為證據一、二等習知技術所明確揭示，其不具

進步性之事實至為明確。 

(6)系爭專利修正後申請專利範圍第 14 及 17 項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要係在於「另包含複數個第四接墊設於該基板下表面



對應於該接地環以及電源環週邊正下方之位置，其中該複數個第四

接墊係全部電性連接至電源環」，然而，證據一之第 4圖、第 5圖

及說明書第 6頁第 2 段「基板 55 之另一面上設置接地球 51 及電源

球 52…將接地球 51 直接設置在接地環 41 正下方，且電源球 52 直

接設置在電源環 42 正下方」，由此可知，證據一已具體揭示設置在

電源環週邊正下方之位置設有電源球，是以，即便系爭專利修正後

申請專利範圍第 14 及 17 項中增加第四接墊之界定，仍僅係運用證

據一之既有技術或知識的簡單變化，並無技術上的突破，不具進步

性。 

(7)系爭專利修正後申請專利範圍第 15 及 18 項之封裝基板及封裝構造

之技術特徵主要係在於「在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之

間至少留有一定之距離」，然而，如前述第二點之內容，證據一之

第 1、2、3、5及 6圖及證據二之第 1、3、4、6、8及 9圖中即明顯

可知在晶片覆蓋區下方設有複數個接墊，尤其如證據二之第 1 及 6

圖所示中央部位的端子 4、56 與晶片覆蓋區邊界之間至少留有一定

之距離，是以，系爭專利修正後申請專利範圍第 15 及 18 項之內容

亦被揭露於證據一及二中，故系爭專利修正後申請專利範圍第 15

及 18 項亦不具進步性。 

(8)參加人於補充理由答辯狀之陳述，錯誤解讀系爭專利原申請專利範

圍第 19 及 21 項中經刪除之限定條件係已敘明於系爭案說明書之先

前技術，且適用專利審查基準之方式亦有不當，參加人於異議答辯

時修正之第 19 及 21 項，有擴張原申請專利範圍，違反專利法第 44

條之 1第 4項之情事。另參加人於補充理由答辯狀就系爭專利申請

專利範圍是否具進步性之說明，刻意迴避證據一及二揭露之內容，

及運用證據一及二之既有技術或知識而能輕易完成系爭專利所請發

明之事實。是故，系爭專利修正後之申請專利範圍第 1至 18 項僅係

將各式銲球接墊(接地、電源及虛墊)在基板上之簡單變化與排列組

合，熟習該項技術者於運用證據一及二之既有技術或知識所能輕易

完成，不具進步性。 

(二)智慧局主張 

按系爭專利修正後之第 13 及 16 項獨立項分別為「一種半導體晶片封

裝基板,其具有一上表面及一下表面，其中：該基板上表面包含一晶片

覆蓋區、一接地環以及一電源環；該基板下表面包含複數個第一接墊、

第二接墊以及第三接墊，該複數個第一接墊係位於該晶片覆蓋區邊界

正下方之位置，該複數個第二接墊係環繞該複數個第一接墊而設，該

複數個第三接墊係位於該晶片覆蓋區的正下方，其中該複數個第一接

墊係全部電性連接至接地環」、「一種球格陣列(BGA)封裝構造,其包

含:一基板具有一上表面及一下表面，該基板上表面包含一晶片覆蓋區、



一接地環以及一電源環，該基板下表面包含複數個第一接墊、第二接

墊以及第三接墊，該複數個第一接墊係位於該晶片覆蓋區邊界正下方

之位置，該複數個第二接墊係環繞該複數個第一接墊而設，該複數個

第三接墊係位於該晶片覆蓋區的正下方，其中該複數個第一接墊係全

部電性連接至接地環；複數個錫球設於該基板之複數個墊(pad)上；以

及一半導體晶片設於該基板上表面之晶片覆蓋區，並且該晶片係電性

連接至基板」，前述主要技術特徵均為「該複數個第一接墊係位於該

晶片覆蓋區邊界正下方之位置」，該技術特徵可對應於系爭專利第 8

頁倒數第 4至 2 行間「一般而言‧‧‧加強並且穩定封裝構造與底座

基板間的結合」為其主要創作目的。至於新增第 15 項及第 18 項之附

屬項為「其中在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之間至少留有一

定之距離」，該技術特徵可對應於系爭專利第 9頁第 1行「藉以減小

晶片 210 與基板 220 熱膨脹係數不一致所引起的熱應力」為其次要創

作目的，因此系爭專利修正後之第 13 及 16 項獨立項與第 15 項及第

18 項之附屬項仍不脫系爭專利說明書原主張之主要與次要之創作目

的，仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，

並未變更申請案之實質，未違反專利法第 44 條之 1 第 4項「補充、修

正，不得變更申請案之實質」之規定。此外原申請專利範圍共計有 22

項，修正後共計有 18 項，一併指明。 

 

二、本案爭點 

(一)原系爭專利申請專利範圍第 19 項、第 21 項修正為第 13 項、第 16 項

是否有違反當時專利法第 44 條之 1 第 3項第 5 款及第 4 項有實質擴

大或變更申請專利範圍實質。 

(二)系爭專利如果准許修正，證據一、證據二是否能證明修正後之申請專

利範圍不具進步性。證據組合方式如下： 

1.修正後申請專利範圍第 1 項、第 7 項以證據一證明不具進步性。 

    2.其餘修正後申請專利範圍第 2 項到第 6項及第 8到 18 項以組合證

據一與證據二證明不具進步性。 

     

三、判決理由 

(一)系爭案係於89年 9月 13日申請，經被告於91年 6月 11日准予專利，

原告於 91 年 9 月 9 日提出異議，被告於修正施行後之 93 年 11 月 29

日為異議審定異議不成立，經經濟部撤銷原處分及臺北高等行政法院

95 年度訴字第 66 號判決確定，被告於 96 年 3 月 9 日另為異議不成立

之處分。是本件係於現行專利法修正施行前，已提出之異議案，應適

用修正施行前之規定。另按修正前專利法第 44 條之 1關於發明專利

在異議期間得為補充修正之規定，亦隨同現行專利法異議制度廢止而



刪除，本案參加人於 91 年 12 月 9 日異議答辯期間修正本件申請專利

範圍，應適用修正施行前之規定，即修正施行前之 90 年 10 月 24 日

修正公布之專利法規定。 

(二)另按修正施行前專利法第 44 條之 1 第 3項第 5款、第 4 項有關專利

補充、修正之規定為：「（第 3 項第 5 款）申請人於發明專利申請之

次日起 15 個月後，僅得於下列各款之期日或期間內補充、修正說明

書或圖式：5、異議答辯期間內。」「（第 4項）依前 3 項所為之補

充、修正，不得變更申請案之實質。於審定公告後提出之補充、修正，

並須有下列各款情事之一始得為之：1、申請專利範圍過廣。2、誤記

之事項。3、不明瞭之記載」。另上開專利法第 41 條關於異議事由，

雖未列入不符合修正補充規定者（現行專利法第 67 條第 1項第 1款

已將之列入撤銷事由之一），惟因上開專利補充、修正係在異議答辯

期間內，而申請專利範圍之補充、修正關涉系爭案專利技術內容之解

釋，是以是否合於上開專利法所規定之補充、修正，被告應併同異議

事由而為審定，且為訴願審查異議審定之對象，若原處分及訴願機關

疏未審酌系爭專利案之補充、修正違法與否，其審查異議事由之基礎

即有疏漏，且將影響審定、訴願之結果，自屬不當。 

(三)本件異議審定之原處分就系爭專利補充、修正僅略述「將原申請專利

範圍第 2 項所述『該複數個第一接墊之第一組以及第二組大致上係彼

此交錯排列』併入申請專利範圍第 1 項，其專利範圍並未變更實質內

容」等語，就其他項次之專利補充、修正並未論及，已有疏漏，訴願

決定亦同，此觀之原審定書及訴願決定書可知。惟查，原告不服原處

分及訴願決定所主張者，起訴時係主張修正後申請專利範圍第 13 項

與所相對應之原申請專利範圍第 19 項，以及修正後申請專利範圍第

16 項與所相對應之原申請專利範圍第 21 項，於修正後之申請專利範

圍係將原申請專利範圍中用以「限定」該第三接墊之內容予以「刪除」

等事項，原處分及訴願決定未審及原告所主張參加人違反專利法第 44

條之 1第 4項有關修正變更實質之相關事實，有不當之違法。 

(四)關於專利申請案之補充修正之相關事項於施行前專利法第 44 條之 1

訂有明文，依據 89 年 7 月 10 日公告之專利審查基準第 4章第 2頁規

定說明「就審定公告前、後，有關專利說明書及圖式之補充修正分別

加以規範，亦即：於審定公告前，依專利法第 44 條（對應於 90 年版

專利法第 44 條之一）第 1項第 3款及第 4項前段之規定，在不變更

申請案之實質內容下，於審查時，得對說明書或圖式提出補充修正。

於審定公告後，因專利說明書及圖式業經審定公告，其申請專利範圍

之內容已公告揭示，若允許得補充修正致擴大、變更其範圍，則明顯

妨礙了第三人的利益，但不允許補充修正，對申請人的保護似又過苛。

故為使申請人在不影響公眾及其他申請人利益的情形下，得就其專利



說明書或圖式於合理範圍之內予以補充修正，專利法第 44 條第 4項

（對應於 90 年版專利法第 44 條之一第 4項）後段規定，對審定公告

後之補充修正，除不得變更專利之實質外，更限於申請專利範圍過廣、

誤記之事項或不明瞭之記載等情形下，始得為之。至於取得專利權後，

依專利法第 67 條亦得申請更正，且其更正之條件與審定公告後之補

充修正並無差異」，故異議階段之修正其與取得專利權後之更正並無

差異，除在不變更專利之實質外，更限於申請專利範圍過廣、誤記之

事項或不明瞭之記載等情形下，始得為之。 

(五)依據前開該版專利審查基準第四章第三節第二段「實質變更之判斷」

（審查基準第四章第 27 至 28 頁）規定說明「審定公告後或取得專利

權後之補充修正、更正，係以補充修正與更正用語，區別審定公告中

專利或取得專利權之不同階段，而得否補充修正或更正之條件並無差

異，均依審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示之內容為準，

並非以申請日所揭示之內容為準，而補充修正、更正專利說明書或圖

式之事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示

的範圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發

明（或稱不得導致變更「核准專利之發明」之實質）。若補充修正、

更正專利說明書或圖式之事項，係不屬審定公告核准專利之專利說明

書或圖式所揭示的範圍，或者導致變更「核准專利之發明」之實質時，

則構成實質變更，不允許補充修正、更正。審查人員判斷得否補充修

正、更正時，亦依前述原則而判斷之。所謂「核准專利之發明」，依

施行前專利法第 56 條第 3項之規定，係指記載於申請專利範圍之請

求項，並已審定公告核准專利或取得專利權者之發明而言，其範圍及

於記載於發明說明中並與該發明係屬相同發明課題（subject matter），

而且涵蓋在該發明專利範圍內之發明（例如該發明之下位發明）。應

予注意的是「核准專利之發明」並不及於（一）記載於發明說明中但

與核准專利之發明屬於不同發明課題之發明，或（二）不屬涵蓋在核

准專利之發明專利範圍內之發明（例如該發明除外之其他實施例發

明），或（三）屬為核准專利之發明之上位發明者，因為該等發明於

審定公告後，已屬第三者可利用之公用領域發明，均不可再納入而成

為核准專利之發明。此與審定公告前「原說明書或圖式」有揭示之任

一發明，仍得補充修正成為申請專利之發明，而記載於申請專利範圍

之請求項者有別，宜予辨明。因此，當補充修正、更正之事項，有下

列之情事之一者，即構成實質變更：（一）不屬於「核准專利之說明

書或圖式」所揭示的範圍其判斷方式，可參照第 11 頁至第 13 頁審定

公告前實質變更之原則。例如：將核准專利之說明書（包括申請專利

範圍）或圖式以外的事項，以補充修正、更正方式而成為專利說明書

（包括申請專利範圍）或圖式以內的事項，而該事項非屬熟悉該項技



術者可直接推導，或者在核准專利之申請專利範圍中，增加了新的內

容，致超出「核准專利之說明書或圖式」所記載之範圍者，即構成實

質變更，不允許得補充修正、更正之。（二）導致或造成變更核准專

利之發明之實質 1.增加記載於發明說明中之構成要件以限縮核准專

利之發明範圍，卻形成與原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。

2.以記載於發明說明中而不屬於涵蓋在核准專利之發明專利範圍內

之發明，例如將核准專利之發明之上位發明或其他實例之發明，取代

原核准專利之發明。 

(六)有關參加人於 91 年 12 月 9 日就申請專利範圍修正後第 13 項至 18 項

之與修正前之申請專利範圍，就其修正前、後比對表，詳如附表二所

示。比較修正後之申請專利範圍第 13 項及第 16 項分別係將原公告本

之申請專利範圍第 19 項及第 21 項「並且在該複數個第三接墊與晶片

覆蓋區邊界之間至少留有一定之距離。」之技術特徵刪除，其與審定

公告之申請專利範圍第 19 項及第 21 項相較，刪除原審定公告申請專

利範圍中之某一技術特徵，已明顯造成擴大原審定公告之申請專利之

範圍。而修正後之申請專利範圍第 15 項及第 18 項係分別依附於修正

後之申請專利範圍第 13 項及第 16 項，其技術內容為原申請專利範圍

第 19 項及第 21 項之「並且在該複數個第三接墊與晶片覆蓋區邊界之

間至少一留有一定之距離。」之技術特徵。還原修正後之申請專利範

圍第 15 項及第 18 項之申請專利之範圍，其實與修正前之申請專利範

圍第 19 項及第 21 項相同。 

(七)參加人雖主張「系爭專利修正後之第 13 及 16 項獨立項刪除『並且在

該複數各第三接墊與晶片覆蓋區邊界間至少留有一定之距離』並未變

更原請求項第 19 及 21 項之實質，其理由略以 1、該技術特徵為系爭

專利之先前技術，為該發明所屬技術領域中具通常知識者，自系爭案

原說明書及圖式能直接無歧異的認定；2 減少晶片 210 與基板 220 熱

膨脹係數不一致所引起的熱應力並非系爭案所欲解決的問題，故該技

術特徵亦非系爭案解決技術問題上不可或缺的」等云云。惟查，系爭

專利之第三接墊 229 係位於晶片覆蓋區域之正下方，與系爭專利先前

技術之錫球 110，其係設置在遠離晶片 101 的地方，藉此減少在錫球

連接上熱應力，兩者因佈設位置不同，並非可比擬為實質相同之構件。

再者由系爭發明說明書第 8頁倒數第 1行至第 9頁第 4行以記載「值

的注意的是，該複數個第三接墊 229 與晶片覆蓋區 21 邊界之間至少

留有一定之距離，藉此減少晶片 210 與基板 220 熱膨脹係數不一致所

引起的熱應力」，故系爭發明之說明書已自承該刪除之技特徵可達成

「減小晶片 210 與基板 220 熱膨脹係數不一致所引起的熱應力」之目

的功效，被告於答辯書中亦肯認此為系爭發明之次要創作目的，故修

正後之申請專利範圍第 13 及第 16 項刪除該技術特徵，是否即造成修



正後之發明無法達成系爭專利之次要目的，而改變原系爭發明申請專

利範圍第 19 及第 21 項之實質。況即便刪除該技術特徵並未變更原申

請專利範圍第 19 及第 21 項之實質，惟於申請專利範圍中刪除某一技

術特徵，明顯已造成擴大原申請專利範圍。綜上，參加人認為「刪除

之技術特徵為系爭專利之先前技術，為發明所述技術領域中具通常知

識者能直接且無歧異推知且其非系爭案所欲解決的問題，故該技術特

徵亦非系爭案解決技術問題上不可或缺的」之主張云云，實不足採。 

(八)參加人雖稱其刪除原申請專利範圍第 19 及 21 項之技術特徵，並無擴

大原申請專利範圍，亦無違反當時專利法第 44條之一第 4項之情事，

其理由略以「依當時的專利審查基準真偽審定公告前、後，有關專利

說明書及圖式之補充修正分別加以規範（參加人稱係 92 年 3 月 7 日

更新第四章），其中在第 2頁第 3行提到：『於審定公告前，依專利

法第四十四條第一項第三款及第四款前段之規定，在不變更申請案之

實質內容下，於審查時，得對說明書或圖式提出補充修正』。緣此，

判斷系爭申請專利範圍之修正是否變更實質內容，應以「是否仍屬申

請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容

範圍內作判斷（參加人當時的專利審查基準第四章第 8頁第 14 至 15

行）」等云云。惟查，本件依據異議審定當時（93 年 11 月 29 日）之

審查基準，其係於 89 年 12 月 14 日公告，故參加人引述「92 年 3 月

7 日更新第四章」之審查基準，應屬誤會。再者，前述參加人所引述

審查基準之部分內容，係關於審定公告前之補充修正之規定，而非異

議階段之補充修正規定，參加人所述，顯屬有誤。是以，判斷是否變

更實質係以審定公告之公告本之說明書或圖式之內容為準，而非原申

請時之原說明書或圖式之內容，且係以修正（更正）後之發明是否變

更核准專利發明之實質（審定公告之申請專利範圍所記載之發明），

故有關審定公告前、後判斷發明是否變更實質之比對基礎兩者有別，

參加人顯將審定公告前之補充修正規定誤認為異議階段之審定公告

後之補充修正，所述尚非可採。 

(九)原處分理由僅論述「系爭案『半導體晶片封裝基板』於 91 年 12 月 9

日修正申請專利範圍,係將原申請專利範圍第 2項所述「該複數個第

一接墊之第一組以及第二大致上係彼此交錯排列」等併入第 1項中等，

業於93年11月 29日(九三)智專三(二)4099字第4099號 0000000000

號審定書准予修正」。惟查 93 年 11 月 29 日(九三)智專三(二)4099

字第 4099 號 0000000000 號審定書關於補充修正之理由略以「系爭案

『半導體晶片封裝基板』於九十一年十二月九日修正申請專利範圍,

係將原申請專利範圍第二項所述「該複數個第一接墊之第一組以及第

二大致上係彼此交錯排列」等併入第一項中，與九十一年六月十一日

之審定公告本比較，未變更實質，且該審定公告本確有申請專利範圍



過廣之情事，修正本符合九十年十月二十四日修正公布專利法第四十

四條之一第四項第一款規定准予修正」。該處分理由僅針對修正後請

求項第 1 項是否准予修正表示意見，其並未針對該修正本中其餘之各

請求項是否可准予修正逐項敘明理由，被告雖於本院審理時之行政訴

訟補充答辯書理由（二）略以「請求項第 13 及第 16 項之主要技術特

徵均為『該複數個第一接墊係位於該晶片覆蓋區邊界正下方之位置』，

該技術特徵可對應於系爭專利第 8頁倒數第 4至 2行間「一般而言‧‧‧

加強並且穩定封裝構造與底座基板間的結合」為其主要創作目的。至

於新增第 15 項及第 18 項之附屬項為『其中在該複數個第三接墊與晶

片覆蓋區邊界之間至少留有一定之距離』，該技術特徵可對應於系爭

專利第 9 頁第 1 行『藉以減小晶片 210 與基板 220 熱膨脹係數不一致

所引起的熱應力』為其次要創作目的，因此系爭專利修正後之第 13

及 16 項獨立項與第 15 項及第 18 項之附屬項仍不脫系爭專利說明書

原主張之主要與次要之創作目的，仍屬於審定公告核准專利之專利說

明書或圖式所揭示的範圍內，並未變更申請案之實質，未違反專利法

第 44 條之 1第 4項『補充、修正，不得變更申請案之實質』之規定」

等云云。惟依據審查基準之規定補充修正、更正專利說明書或圖式之

事項，必須仍屬於審定公告核准專利之專利說明書或圖式所揭示的範

圍內，且不得導致變更審定公告核准專利之發明或請准專利之發明

（或稱不得導致變更「核准專利之發明」之實質）。所謂「核准專利

之發明」，依施行前專利法第 56 條第 3 項之規定，係指記載於申請

專利範圍之請求項，並已審定公告核准專利或取得專利權者之發明而

言，故應將修正後之申請專利範圍與審定公告時之專利範圍作比對，

而非將修正後之申請專利範圍與審定公告時之說明書或圖式之內容

作比對，該答辯理由並未敘明修正後之申請專利範圍第 13 項及第 16

項是否已導致變更審定公告時之申請專利範圍第 19項及第 21 項之實

質。再者，依據施行前專利法第 44 條之 1第 3項第 5款及第 4項之

規定，審定公告後之修正除不得變更申請案之實質外，並需符合 1、

申請專利範圍過廣，或 2、誤記事項，或 3、不明瞭之記載始得為之，

惟被告機關於原處分及行政訴訟補充答辯書中亦未針對申請專利範

圍第 13 項與第 16 項是否滿足上述 3 項規定論述，而以「系爭專利修

正後之第 13 及 16 項獨立項與第 15項及第 18 項之附屬項仍不脫系爭

專利說明書原主張之主要與次要之創作目的，仍屬於審定公告核准專

利之專利說明書或圖式所揭示的範圍內，並未變更申請案之實質」為

其答辯理由，並非可採。 

 

四、判決結果 

綜上，原處分及訴願決定疏未審酌系爭專利案之補充、修正違法與否，



其審查異議事由之基礎即有疏漏，且將影響審定、訴願之結果。況系

爭專利修正後之申請專利範圍第 13 項、第 16 項已擴大核准審定公告

時之申請專利範圍第 19 項及第 21 項之內容，應不准予修正，業經本

院認定如前，從而，被告仍以修正後之申請專利範圍認系爭專利並未

違反其核准時專利法第 20 條第 1項第 1 款及第 2 項之規定，而為本

件異議不成立之處分，即有未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽。原

告訴請撤銷訴願決定及原處分，此部分為有理由。惟由於本件是否應

作成異議成立之處分，尚待被告就系爭專利修正前之申請專利範圍與

原告所提之引證案之異議理由為審酌，故原告請求被告應作成異議成

立之處分，為無理由，此部分應不予准許。案經撤銷原處分及訴願決

定，應由被告查明，依本院上開法律見解另為適法之處理。



 

 



 


