
最  高  行  政  法  院  判  決

　

                                              1 0 8年度判字第3 0 9號   0 2

        上  訴  人　荷蘭商安提納國際有限公司  0 3

          0 4

          0 5

        代　表　人　聯合國際信託有限公司（指派桂格瑞E .埃里斯代表  0 6

                    行使職務）  0 7

        訴訟代理人　趙嘉文  專利師  0 8

          0 9

          1 0

        被 上訴 人　經濟部智慧財產局  1 1

          1 2

          1 3

        代　表　人　洪淑敏  1 4

        上列當事人間發明專利申請案主張優先權事件，上訴人對於中華  1 5

        民國1 0 6年3月2 9日智慧財產法院1 0 5年度行專訴字第4 7號行政判  1 6

        決，提起上訴，本院判決如下：  1 7

        　　主  文  1 8

        上訴駁回。  1 9

        上訴審訴訟費用由上訴人負擔。  2 0

        　　理  由  2 1

        壹、緣上訴人前於民國1 0 4年1月2 3日以「天線模組與天線以及包  2 2

            含該天線模組之行動裝置」向被上訴人申請發明專利（下稱  2 3

            系爭案），並於申請書上同時主張兩項優先權，載明主張優  2 4

            先權1，申請日為西元2 0 1 4年1月2 4日；受理國家或地區：荷  2 5

            蘭；申請案號：2 0 1 2 1 3 1號、主張優先權2，申請日為2 0 1 4年  2 6

            1 2月1 0日；受理國家或地區：荷蘭；申請案號2 0 1 3 9 5 1號。  2 7

            經被上訴人編為第1 0 4 1 0 2 4 1 7號審查，因申請文件未齊備，  2 8

            被上訴人乃以1 0 4年2月4日（1 0 4）智專一（二）1 5 1 8 2字第  2 9

            1 0 4 4 0 2 1 4 4 1 0號函通知上訴人補正，並於該函說明載明：「  3 0

            ……三、本案請於1 0 4年5月2 3日前補送下列所缺之文件，…  3 1

            …：（一）發明專利說明書、申請專利範圍、摘要1式3份…  3 2

0 1

１



            …（二）圖式1式3份……四、本案請於1 0 4年5月2 4日前檢送  0 1

            主張國外優先權之證明文件正本及首頁影本1份、首頁中譯  0 2

            本2份……」。上訴人旋於1 0 4年3月1 9日檢送國外優先權之  0 3

            證明文件，嗣於1 0 4年9月9日補正中文摘要、說明書、申請  0 4

            專利範圍及圖式，案經被上訴人審查，以1 0 4年9月2 2日（1 0  0 5

            4）智專一（二）1 5 1 9 3字第1 0 4 4 1 7 0 2 7 9 0號函通知上訴人，  0 6

            系爭案應以中文本補正之日1 0 4年9月9日為申請日，又自系  0 7

            爭案主張之第1項優先權日1 0 3年1月2 4日之次日起算至本案  0 8

            之申請日1 0 4年9月9日止，顯逾法定期間1 2個月，系爭案不  0 9

            得主張第1項優先權（下稱原處分）。上訴人不服，提起訴  1 0

            願，由經濟部以1 0 5年5月6日經訴字第1 0 3 0 6 3 0 3 1 0 0號訴願決  1 1

            定書為駁回之決定。上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱  1 2

            原審）提起行政訴訟，經原審判決駁回後，上訴人不服，提  1 3

            起上訴。  1 4

        貳、上訴人起訴主張：一被上訴人作成未給予陳述機會之違法處  1 5

            分：被上訴人作成之原處分係不利於上訴人之行政處分，依  1 6

            行政程序法第1 0 2條、第3 9條規定，被上訴人應給予上訴人  1 7

            陳述意見之機會。又被上訴人自承於指定補正之期間，將該  1 8

            專利申請案列為行政管制案件之期間，並且於補正期間內，  1 9

            倘文件仍有不備，將再通知申請人補齊，顯然被上訴人多次  2 0

            通知申請人補件為常規，遑論本件申請案依據被上訴人所云  2 1

            ，當屬被上訴人當年度列管案件，更應頻繁通知上訴人補正  2 2

            。二被上訴人行為違反平等原則及行政自我拘束原則：被上  2 3

            訴人自承於補正之指定期間內，隨時通知申請人補正文件係  2 4

            實務向來作法，惟被上訴人於指定期間內違反行政慣例，未  2 5

            通知上訴人有無需要釋明其補正文件何以不備，竟然靜待期  2 6

            間屆至多時，並加以駁回，有違行政自我拘束原則。三系爭  2 7

            行政處分有違人民之信賴保護：被上訴人身為專利專責機關  2 8

            ，依其經驗及日常知識，足以辨識上訴人絕無嗣後不願主張  2 9

            ，故意獨缺專利中文本之不合理，主觀上上訴人專利代理人  3 0

            熟知被上訴人為與國際專利接軌，通常會主動聯繫申請人以  3 1

２



            提高申請核准率，加上上訴人提出之行為及補正文件均無行  0 1

            政程序法第1 1 9條不得主張信賴保護之情形，是被上訴人於  0 2

            優先權主張期限過後，始致電通知上訴人補正，卻做成不予  0 3

            主張之處分，顯然違反信賴保護原則。四系爭案倘申請文件  0 4

            不備，被上訴人應即主動發函通知補正，例如本案1 0 4年9月  0 5

            9日審查官來電即為一例，因此上訴人未獲通知前，合理信  0 6

            賴補件程序已完備，而被上訴人待期間屆至時，即將發函通  0 7

            知上訴人進入實體審查程序，不意被上訴人發函通知的同時  0 8

            ，亦作成不利於上訴人之系爭處分。被上訴人靜待上訴人之  0 9

            一優先權期間經過，始匆匆致電告知上訴人另一優先權應為  1 0

            補件，對同一申請案之兩優先權主張，何以為不同對待，此  1 1

            點亦不見被上訴人有何說明。被上訴人於系爭案之處理，明  1 2

            顯相異於他申請併優先權主張案，系爭案著實充斥各項疑點  1 3

            ，而非一行政機關辨稱其無裁量權限逕作成不利處分，明顯  1 4

            違反依法行政原則等語，求為判決1 .撤銷訴願決定及原處分  1 5

            不利於上訴人之部分。2 .被上訴人應就第1 0 4 1 0 2 4 1 7號「天  1 6

            線模組與天線以及包含該天線模組之行動裝置」發明專利申  1 7

            請優先權案作成准予優先權之主張。  1 8

        參、被上訴人則以：一上訴人代理人於1 0 4年3月1 9日以被上訴人  1 9

            E - S E T電子系統傳送2件電子申請文件，並未包含上訴人所稱  2 0

            系爭案之中文說明書，上訴人代理人稱確係於1 0 4年3月1 9日  2 1

            以E - S E T系統檢送中文說明書，顯非可採。上訴人主張信賴  2 2

            保護原則之前提，必須具備信賴基礎，上訴人既未於被上訴  2 3

            人指定期間內以E - S E T系統補正中文說明書，自無信賴保護  2 4

            可言。被上訴人依法以其於1 0 4年9月9日補正之日為系爭案  2 5

            申請日，應無違反行政程序法第8條、第9條及第3 6條之規定  2 6

            。二依專利審查基準第1篇第1 6章2 .期間之延展規定，被上  2 7

            訴人之指定補正期間均為6個月。且依被上訴人歷年來，對  2 8

            於發明或設計專利申請案以外文本提出申請之實務作法，並  2 9

            無上訴人所稱被上訴人處分本案申請日，不符法規授權目的  3 0

            ，而有比例明顯失衡之情事。況被上訴人對於專利申請案補  3 1

３



            正之處理原則，向本於相同事件而為相同之處理，並無差別  0 1

            待遇。又為配合此作業流程，發明專利申請案補正期間之列  0 2

            管期限為自其申請日起7個月，此亦為專利代理人所熟知之  0 3

            實務作業，故應無上訴人代理人所稱被上訴人於收到系爭案  0 4

            之優先權證明文件後，怠於通知其補正中文本而使其誤認已  0 5

            於1 0 4年3月1 9日完成所有應補正系爭案申請文件之託詞，併  0 6

            予陳明。三系爭案係上訴人委任代理人於1 0 4年1月2 3日向被  0 7

            上訴人提出申請，被上訴人依上開規定通知應於1 0 4年5月2 3  0 8

            日前補正中文本、委任書，並應於1 0 4年5月2 4日補正優先權  0 9

            證明文件，其嗣於1 0 4年3月1 9日補正優先權證明文件。惟上  1 0

            訴人於指定期間屆期前並未向被上訴人申請展延，迄至已逾  1 1

            指定期間始於1 0 4年9月9日補正中文本至局，被上訴人遂依  1 2

            專利法第2 5條第4項但書規定，以上訴人於1 0 4年9月9日補正  1 3

            之日為本案申請日。又本案自其所主張之優先權日1 0 3年1月  1 4

            2 4日之次日起算至本案之申請日1 0 4年9月9日止，顯逾1 2個  1 5

            月之法定期間，是被上訴人併為處分本案不得主張優先權。  1 6

            四上訴人本應於被上訴人第1次通知之指定期間內補正系爭  1 7

            案尚缺之中文本，以使系爭案文件齊備續行程序，惟其逾前  1 8

            揭指定期間迄至1 0 4年9月9日始補正，被上訴人依專利法第  1 9

            2 5條第4項但書規定辦理，已無須踐行再通知補正之必要等  2 0

            語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。  2 1

        肆、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一依專利法第  2 2

            2 5條第2、3、4項規定，上訴人主張其於本件已於被上訴人  2 3

            指定期間內之1 0 4年3月1 9日以紙本補送國外優先權證明文件  2 4

            ，並同時使用電子送件系統，檢送本件說明書、申請專利範  2 5

            圍及必要圖式中文本，惟並未提出任何證據以實其說。於原  2 6

            審書狀先行程序中，上訴人表明：於原處分後，始針對其後  2 7

            案件保留相關電子送件證據，故無法完整回應，顯見上訴人  2 8

            確實無法提出如期完成中文本傳送之證明文件，可以認定上  2 9

            訴人於本件並未於被上訴人指定期間即1 0 4年5月2 3日前補正  3 0

            相關中文本文件。而本案爭點係在現行行政法原則原理之下  3 1

４



            ，被上訴人究竟有無在1 0 4年5月2 3日前提醒上訴人尚未遞送  0 1

            中文說明書之義務？二上訴人主張平等原則及行政自我拘束  0 2

            原則，係以「原則上被上訴人會將每次補正文件，先暫存案  0 3

            卷內待辦，俟申請人補正齊備後，再續行公開作業，除該次  0 4

            補正文件仍有瑕疵無法受理時，才會於指定期間內再通知申  0 5

            請人重新補正」為據。然所謂「補正文件仍有瑕疵」，與「  0 6

            漏未補正」乃屬不同之概念，就此被上訴人亦已於原審所命  0 7

            書狀先行程序中詳加說明：「補正文件仍有瑕疵」係指申請  0 8

            人原所補正之申請文件，經核有瑕疵，並非就尚未補齊之申  0 9

            請文件再限期通知補正。而補正文件有瑕疵，畢竟已有補正  1 0

            ，但漏未補正則是根本未補正，倘寬認後者亦必須通知再補  1 1

            正，等同原先指定補正期間，毫無意義，申請人均可無視於  1 2

            原先之補正通知，等待第2次通知再行補正。如此一來，或  1 3

            許在個案上可以拯救一時失誤的申請人，但就整體專利申請  1 4

            制度而言，將為此增加難以估算之行政成本，拖累專利申請  1 5

            之審查效能，進而影響其他遵期補正之勤勉申請人受到更快  1 6

            審查的合法權益。從而，「漏未補正」即不應比照「補正文  1 7

            件」有瑕疵辦理。兩者既有所不同，即無從自我拘束，亦無  1 8

            從請求相同處理對待。三信賴保護原則部分：依上訴人提出  1 9

            被上訴人「專利資訊檢索系統」之檢索實例列印本，並據此  2 0

            主張：專利申請文件不備時，被上訴人即逕行通知專利申請  2 1

            人。然而，依此列印本所顯示之案例依序進行如下：申請發  2 2

            明專利、補送申請書、申請案補正通知、補送說明書或圖式  2 3

            、新申請案公開通知、進行實體審查通知（初審）、初審核  2 4

            准審定，依此進行過程，僅見一次補正通知，並未有在命補  2 5

            正期間內又2次通知補正之情形，顯然上訴人以此案例，主  2 6

            張被上訴人應在1 0 4年5月2 3日補正期間屆滿前，再次提醒上  2 7

            訴人尚未遞送中文說明書，並無理由。至於被上訴人已自承  2 8

            如補正有瑕疵，將再命補正，固可認定此為行政實務，但此  2 9

            與本件情形並不相同（本件並未補正中文本），自無從據此  3 0

            主張信賴保護或請求相同對待處理。又觀諸其他案例，仍未  3 1

５



            見有連續2次通知補正者，如有2次以上之申請案補正通知，  0 1

            其間必經過「申請延期補正」，或已有補送文件之情事，配  0 2

            合被上訴人所陳如補正有瑕疵，將再命補正之說明，可知此  0 3

            等情形，應是申請人已申請延期補正，或申請人補正後仍有  0 4

            瑕疵，始有第2次之補正通知，此與上訴人於本件漏未補正  0 5

            ，並不相同。四案件之行政列管期間，應係行政內部為免案  0 6

            件稽延未結或未進行之管理措施，本與命申請人之補正期間  0 7

            無關，上訴人任意將兩者連結，指摘被上訴人疏失，實屬無  0 8

            據。又專利審查基準第5章第2 . 2節關於其中所謂「中文本不  0 9

            齊備」，係指已經補正提出中文本，但補正內容有瑕疵，而  1 0

            非根本缺漏補正中文本。再以事理而言，申請人於指定補正  1 1

            期間內，補正之中文本不齊備必須形式上審查，始能知悉，  1 2

            故而能再通知補正；但未提出補正，根本無從形式審查，且  1 3

            原先通知補正之效力仍在，被上訴人自應靜候申請人於補正  1 4

            期間屆滿前補正，又何須再通知補正？由此可見，兩者於事  1 5

            理本質根本不同，上訴人自不能請求比照補正中文本不齊備  1 6

            之情形辦理。五上訴人本有如期補正之義務，要求被上訴人  1 7

            有更好的提醒服務，涉及到額外的人力安排，此為行政作為  1 8

            適當性之問題，而非合法性之問題，並非司法審查之範圍，  1 9

            原審自不得據此認為被上訴人有在補正期間前提醒上訴人之  2 0

            義務。又上訴人未於被上訴人通知補正期間補正中文本，上  2 1

            訴人並未提出證據為相反證明，且專利法第2 5條第4項關於  2 2

            「以補正之日為申請日」之效果規定亦十分明確，是可認被  2 3

            上訴人於作成原處分所根據之事實，客觀上明白足以確認，  2 4

            被上訴人作成原處分前，未給予上訴人陳述意見之機會，應  2 5

            認於法無違。另檢視其所提出之座談會內容，並未見有已電  2 6

            子送件卻未有送件紀錄之問題；上訴人之申請代理人在先前  2 7

            電子送件時，均會注意是否送件成功之問題，並會查證送件  2 8

            資料是否為完整資料及紀錄，顯見上訴人當初縱委請申請代  2 9

            理人有送件，但並未盡其注意義務，以致未確認中文本有無  3 0

            送件成功。再依專利電子申請及電子送達實施辦法第8條規  3 1

６



            定，專利專責機關應通知使用人之前提，應係已經電子傳達  0 1

            之專利申請文件有不符合規定要件之情形，本件既難認上訴  0 2

            人已以電子方式送件，即無從適用該條規定。準此，原處分  0 3

            認關於案號：2 0 1 2 1 3 1號之優先權部分，因以補正日為申請  0 4

            日，致不得主張，於法並無違誤等語，因將訴願決定及原處  0 5

            分均予維持，駁回上訴人之訴。  0 6

        伍、上訴意旨略以：  0 7

          一被上訴人於1 0 4年2月4日函文通知上訴人補正( 1 )發明專利說  0 8

            明書、( 2 )申請專利範圍、( 3 )摘要、( 4 )圖式一式3份、( 5 )委任  0 9

            書、( 6 )優先權證明文件，對於上訴人於1 0 4年2月4日電子補  1 0

            送委任書，1 0 4年3月1 9日補送紙本優先權證明文件，並不爭  1 1

            執，顯見上訴人非就補正通知書所有要求文件漏未補正，而  1 2

            係補正之文件有闕漏之瑕疵，依照行政慣例，被上訴人於指  1 3

            定期間屆滿前再次通知上訴人補正所有函件為其職務，並應  1 4

            自我拘束，是被上訴人就相同案情應有相同之對待，始符合  1 5

            平等及行政自我拘束原則。原判決既肯認被上訴人對於補正  1 6

            有瑕疵而再命補正之行為係行政實務，卻又認為本案無從主  1 7

            張信賴保護及請求相同對待之處理之權利，即有判決違背法  1 8

            令之情事。  1 9

          二依司法院釋字第4 6 9號解釋理由書意旨、專利法第1條規定，  2 0

            被上訴人基於專利主管機關之職責，即應協助發明人或創作  2 1

            人取得專利之保護，理應再次通知上訴人就補正文件之瑕疵  2 2

            再為補正，再為必要之行政處分。況倘被上訴人依照行政慣  2 3

            例通知上訴人再為補正，則本案即無被上訴人所稱不符專利  2 4

            法之規定，依法即可主張優先權。是被上訴人顯然未善盡專  2 5

            利主管機關之職責，及積極協助發明人或創作人取得專利之  2 6

            保護等語。  2 7

        陸、本院查：  2 8

          一按「（第2項）申請發明專利，以申請書、說明書、申請專  2 9

            利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日。（第3項）說明書  3 0

            、申請專利範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本，而以  3 1

７



            外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文本者，  0 1

            以外文本提出之日為申請日。（第4項）未於前項指定期間  0 2

            內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，  0 3

            以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」專利法第2 5條  0 4

            第2項、第3項、第4項分別定有明文。另同法第2 8條規定：  0 5

            「（第1項）申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先  0 6

            權之國家或世界貿易組織會員第1次依法申請專利，並於第  0 7

            1次申請專利之日後1 2個月內，向中華民國申請專利者，得  0 8

            主張優先權。（第2項）申請人於一申請案中主張2項以上優  0 9

            先權時，前項期間之計算以最早之優先權日為準。（第3項  1 0

            ）外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與  1 1

            中華民國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互  1 2

            惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第1項規定主張優  1 3

            先權。（第4項）主張優先權者，其專利要件之審查，以優  1 4

            先權日為準。」  1 5

          二本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。茲就上  1 6

            訴理由再予論述如下：  1 7

          (一)經查，關於上訴人雖主張其於本件已於被上訴人指定期間內  1 8

            之1 0 4年3月1 9日以紙本補送國外優先權證明文件，並同時使  1 9

            用電子送件系統，檢送本件說明書、申請專利範圍及必要圖  2 0

            式中文本云云，原審命其就此提出完成中文本傳送之證明文  2 1

            件後（原審卷第1 3 2頁），上訴人表明：於原處分後，始針  2 2

            對其後案件保留相關電子送件證據，故無法完整回應（原審  2 3

            卷第1 4 1頁背面），上訴人確實無法提出如期完成中文本傳  2 4

            送之證明文件，原判決因而認定上訴人於本件並未於被上訴  2 5

            人指定期間即1 0 4年5月2 3日前補正相關中文本文件，上訴人  2 6

            於上訴後，亦未提出任何如期完成中文本傳送可資調查之證  2 7

            據，原判決之認定，核無不合。上訴意旨空言1 0 4年3月1 9日  2 8

            補送紙本優先權證明文件云云，殊不足採。  2 9

          (二)此外，前引專利法第2 5條第3、4項關於「說明書、申請專利  3 0

            範圍及必要之圖式未於申請時提出中文本」應「於專利專責  3 1

８



            機關指定期間內補正中文本者，以外文本提出之日為申請日  0 1

            。」以及「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不  0 2

            予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本  0 3

            視為未提出。」上開法律所規定之補正程序及法律效果均甚  0 4

            明確，均不容逾越法律規定而爭執。經查，原判決業已詳述  0 5

            本件上訴人在原審主張被上訴人作成原處分前，並未給予陳  0 6

            述意見之機會，違反行政程序法第1 0 2條之規定；違反平等  0 7

            原則與行政自我拘束原則、信賴保護原則、依法行政原則等  0 8

            行政法原則原理之下，且並無在1 0 4年5月2 3日前提醒上訴人  0 9

            尚未遞送中文說明書之義務等情認定之依據及得心證之理由  1 0

            ，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法  1 1

            則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令  1 2

            情事。上訴意旨係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛  1 3

            言原判決不適用法規或適用不當，殊不足採。  1 4

        柒、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1  1 5

            條及行政訴訟法第2 5 5條第1項、第9 8條第1項前段，判決如  1 6

            主文。  1 7

        中　　華　　民　　國　　1 0 8　 年　　6　　 月　　2 6　　日  1 8

                            最高行政法院第四庭  1 9

                                審判長法官　鄭　小　康  2 0

                                      法官　張  國  勳  2 1

                                      法官　林　文　舟  2 2

                                      法官　帥　嘉　寶  2 3

                                      法官　劉　介　中  2 4

          2 5

        以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異  2 6

        中　　華　　民　　國　　1 0 8　 年　　6　　 月　　2 7　　日  2 7

        　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉　柏　君  2 8
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