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經濟部智慧財產局 函
地址：台北市大安區辛亥路二段185號3樓
承辦人：洪菁蔓
電話：(02)23767222
傳真：(02)23779875
電子信箱：L40381@tipo.gov.tw

受文者：社團法人中華民國專利師公會

發文日期：中華民國112年11月9日
發文字號：智專議字第11231800351號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (附件專利商標對審制交流意見會議程及議題.pdf)

主旨：本局為推動專利法、商標法部分條文修法，特舉辦「專利

商標對審制交流意見會」，敬請撥允參加，請查照。

說明：

一、旨揭交流意見會定於112年11月20日(星期一)下午2時於本

局19樓簡報室舉行。

二、隨函檢附會議相關資料1份。

正本：司法院行政訴訟及懲戒廳、智慧財產及商業法院、經濟部經濟法制司、亞洲專利
代理人協會台灣總會、社團法人中華民國專利師公會、全國律師聯合會、社團法
人台北律師公會、中華民國全國工業總會、專利師連署團體代表王雅萱專利師、
台灣商標協會

副本：本局專利審查一組、專利審查二組、專利爭議審查組、專利行政企劃組、商標權
組、國際及法律事務室

檔　　號:
保存年限:
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專利商標對審制交流意見會 
議程及議題說明 

 

壹、時間：112年 11月 20日（星期一）下午 2時 

貳、地點：經濟部智慧財產局 19樓簡報室 

參、主持人：廖局長承威 

肆、議程表： 

編號 項目 時間 進行程序及注意事項 

1 主持人致詞 14:00-14:10 
 

2 議題交流 14:10-16:20 

1、進行程序： 
(1)宣讀議題 
(2)回應意見 
(3)與會者意見發表及交
流。 

2、注意事項： 
(1)為會議有效且順利進
行，敬請與會發言
者，掌握發言時間，
每次發言以 5分鐘為
限。 

(2)敬請發言者於發言
前，先說明代表團體
名稱、姓名。發言後
建 請 提 供 發 言 要
旨，俾利紀錄，謝謝
配合。 

3 臨時動議 16:20-16:30 

4 散會 16:30  
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伍、開會事由 

有關專利法、商標法部分修正草案於 112年 3月 9日，

業經行政院會通過，旋即函請立法院審議，已完成一讀程

序，交付經濟委員會排審中。本局為因應修法後續工作之

推動，成立工作小組展開各項工作，包括人力、硬體資源

之規畫，研議相關細則、基準等配套措施。惟因近期本局

陸續接獲連署團體、全國律師聯合會（以下簡稱「全律會」）

及台北律師公會（以下簡稱「北律會」），分別針對相關法

制、代理權限及部分修正條文，提具理由、說帖，表達不

同之意見，實有交流溝通相互理解之必要。本局爰召開本

次會議，邀集產官學各界代表、實務界專家及上開意見團

體進行意見交流。 

陸、交流事項 

議題 1：複審及爭議訴訟準用民事訴訟程序之妥適性 

連署團體意見及修法建議： 

1、不服專利專責機關之複審案及爭議案處分，均應依行

政訴訟法提起「複審訴訟」及「爭議訴訟」救濟，然

草案卻將本質屬公法事件的「複審訴訟」及「爭議訴

訟」，明訂為準用民事訴訟程序，且創設民事庭審判長

判命專利專責機關撤銷、變更、或作成「行政處分」

之裁判，使法秩序混亂。因此，不得將涉及國家競爭

力、屬於公權力行政的專利權之授予與否（複審訴訟）

及撤銷與否（爭議訴訟），當作私權爭執標的而任由當

事人處分，亦不宜因當事人之財力及攻防能力而有別。

尤其是複審訴訟不具兩造對立性，若準用民事訴訟程

序，將完全悖離我國現行法制精神。 

2、專利法草案爭議訴訟事件係以他方當事人為被告，若

為舉發成立，以舉發人為被告，將難以維護專利專責
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機關舉發審定撤銷專利權之公益性及國家公權力，因

而在舉發審定不服之訴訟中，應以專利專責機關為被

告。 

3、專利法草案第 91條之 1至第 91條之 4、及第 91條之

7 之複審訴訟及爭議訴訟仍應採行政訴訟程序，且皆

以專利專責機關為被告。 

 

智慧局回應意見： 

依行政訴訟法第 2 條規定，公法上之爭議，立法者如

基於特殊之政策考量，對於行政處分不服之救濟，得

以法律規定，不循行政訴訟進行救濟。本次修法考量

專利權屬私權，爰參考日本、美國等「專利無效訴訟」

立法例，不服舉發決定之救濟，不再以機關為被告，

改以他造當事人為被告，提起「爭議訴訟」；然對於「爭

議訴訟」究維持行政訴訟或改採民事訴訟之抉擇，由

於我國訴訟制度屬司法院職權，歷經多次與司法單位

協調，司法院已於 109 年 7 月函復，因爭議案件屬私

權爭議，由具實質利害關係人之兩造為訴訟當事人，

傾向民事訴訟；而申請人不服複審決定之救濟，係提

起「複審訴訟」，屬公法上爭議，然為避免修法後專利

案件之救濟，一為行政訴訟、一為民事訴訟，過於複

雜，以及因終審法院不同，而可能產生之裁判歧異，

司法院爰定調「爭議訴訟」、「複審訴訟」屬特殊訴訟

類型，一併採準用民事訴訟，救濟程序較為一致。 

 

議題 2：複審及爭議訴訟代理權限之爭議 

一、連署團體意見及修法建議： 

1、草案準用民事訴訟程序，將導致專利師被實質排除專

利行政事件上訴審甚至第一審的代理資格，使專利師

難以生存，且悖離國家推動專利師制度以協助企業在
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專利申請、專利舉發、專利行政救濟等涉及專利本質

事項之宗旨，破壞專利師從養成訓練、考科設計、專

利師法規定、及行政訴訟法規定等整體配套之精神及

現況。 

2、專利法草案第 91條之 2第 1項修正為「專利複審訴訟

事件應以專利師或律師為訴訟代理人」，並刪除同項第

一款中的「具備專利師資格」。 

3、專利法草案第 91條之 2第 3項修正為「專利複審訴訟

或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任專

利師或律師為訴訟代理人」，並將專利法草案第 91 條

之 2第 4項之「非律師」改為「非專利師或律師」。 

 

二、全律會意見及修法建議： 

1、對於專利法部分條文修正草案第 91條之 2所設對審制

強制代理之例外（即允許非律師擔任專利爭議訴訟等

之訴訟代理人）表達反對意見，並提出修法對案，建

議宜參考智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項及第 16

條第 1 項規定，應委任律師並得合併委任專利師為訴

訟代理人，以兼顧專利爭議訴訟兼具技術性及專業性

的本質。 

2、對於商標法部分條文修正草案第 67條之 2所設對審制

強制代理之例外（即允許非律師擔任商標複審訴訟之

訴訟代理人）表達反對意見，並提出修法對案，建議

例外情形應予限縮，如公法人所屬專任人員辦理訴訟

事件相關業務等現行行政訴訟法第 49條規定之情形。 

 

三、北律會意見及修法建議： 

1、複審訴訟事件係依民事訴訟程序，採當事人進行主義

進行審理，應比照爭議訴訟事件，以強制律師代理制

度作為配套，俾實現對審制所追求專業、集中及強化

審理效能之目標，建議如下： 
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甲案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53條之 4

第1項至第3項；專利法修正條文第91條之 2、

商標法修正條文第67條之2均建議不予增訂。 

乙案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53條之 4

第 1 項、第 2 項；專利法建議修正條文第 91

條之 2第 1項、商標法建議修正條文第 67條之

2。 

 

2、專利複審、爭議訴訟事件，本質上為「專利權涉訟事

件」，應比照三讀通過的「智慧財產案件審理法」第

16條之規定，使人民在仰賴律師於訴訟程序之法律專

業同時，得合併委任專利師為訴訟代理人，以取得合

宜的技術專業協助，建議如下： 

甲案：智慧財產案件審理法建議修正條文第 53條之 4

第 4項。 

乙案：專利法建議修正條文第 91條之 2第 2項、第 3

項。 

 

四、智慧局回應意見： 

由於專利複審訴訟、爭議訴訟，涉及專利權之技術判

斷，訴訟代理人須具備技術專業，而依現行行政訴訟

法第 49條、第 49條之 1，專利師可擔任訴訟代理人。

因此，本次修法為兼顧訴訟專業及效率，並保障現有

專利師之工作權，草案有關複審訴訟第一審及上訴審、

爭議訴訟「上訴審」，均維持「行政訴訟」標準，採律

師強制代理，專利師或專利代理人經法院認為適當者，

得為訴訟代理人。至於「爭議訴訟」部分，經與司法

院多次協調，考量「專利爭議訴訟」係以專利權有效

性之技術判斷為核心，屬「特殊訴訟」類型，而與民

事侵權訴訟有別，並參考 112 年新施行智慧財產案件

審理法有關專利侵權訴訟採強制代理之修正方向，草
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案爰將「專利師」列為爭議訴訟代理人之一，草案研

修過程已多方審酌外界意見，並可充分保障專利師之

工作權。 

議題 3：有關言詞審議大幅加重專利權人負擔及對應代理

權限之爭議 

一、連署團體意見及修法建議： 

1、專利法草案將舉發案之審理方式，由書面審查改為言

詞審議，然一律採行言詞辯論之高張力審理方式，無

疑將使得專利權人疲於奔命、大幅降低企業及發明人

將研發成果公開以換取專利權的意願，不利於國家整

體技術發展，建議不強制採高張力之言詞審議。若專

利專責機關決定採言詞審議，則建議由具有專利師資

格者代理，以有效維護當事人在行政階段言詞辯論程

序之權益。另比較各國公眾審查制度，我國恐為全世

界先進國家中最不合理的制度。 

2、建議將專利法第 74條之 1再修正為「舉發案應以言詞

或書面審議之。」，增列「舉發案以言詞審議者，當事

人及參加人應委任專利師為代理人。」；並恢復異議制

度。 

 

二、北律會意見及修法建議： 

考量複審及爭議「審議」程序已具高度爭訟及準司法

之性質，雖暫不採強制律師代理，但關於代理人的資

格，仍應比照訴訟審理程序之要求，即以律師為原則。 

 

三、智慧局回應意見： 

1、本次修法係參考美日德等外國立法例，在智慧局組成

「複審及爭議審議會」，專責辦理專利案件，由 3人或

5 人審議人員合議，並強化審議會之審議程序，導入

言詞審議等嚴謹程序，俾對專利案件務求正確、迅速
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且專業。有關舉發言詞審議程序應由專利師代理之建

言，考量不論複審案或爭議案，實涉及專利案之高度

技術專業，專利法第 11條已明定，申請人申請專利及

辦理有關專利事項，均得委任代理人辦理之，而現行

實務上已多委任代理人為之，因此，本次修法維持現

行規定，實務上可由當事人自行決定委任專利師。 

2、有關恢復異議制度之建言，現行舉發制度除屬私權爭

議以外，兼有公眾審查之功能，任何人認為專利權有

不予專利之事由，都可向本局提起舉發，然而實務上

大多是利害關係人提起舉發。因此，本次修法充分審

酌我國國情，並為避免制度疊床架屋等因素，經廣泛

徵詢外界意見，已取得共識，爰不恢復異議。 

 

議題 4：有關法院與專利專責機關之無效協調機制 

連署團體意見及修法建議： 

1、我國專利無效制度是由法院及專利專責機關審理的雙

軌制，十餘年來不僅耗費司法與行政資源重複審理同

一專利無效事件，且徒增當事人兩邊重複應訴之訟累，

建議增列雙軌無效協調機制，以避免重複審理。 

2、增列專利法第 71條第 3項「在舉發申請前，舉發人為

民事侵權訴訟之被告，或已先提出專利無效確認訴訟

者，舉發不受理。」 

3、增列專利法第 79條第 4項「舉發案經審議認為舉發標

的已不存在者，或已經有法院就相同事實證據為判決

者，專利專責機關應為舉發駁回之審定。」 
 

智慧局回應意見： 

我國專利無效制度，係採民事法院無效抗辯及舉發撤

銷之雙軌制。然於智慧財產權之民事訴訟，依新施行

之智慧財產案件審理細則第 57條規定(修正前第 29條)，

當事人就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭
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點，提起獨立之確認訴訟，或於民事訴訟中併為請求

確認該法律關係，或提起反訴者，法院應駁回之。簡

言之，民事侵權被告僅得於訴訟中主張無效抗辯，不

得逕以權利有效性為訴訟標的，單獨起訴或反訴，且

民事法院所為有效性判斷僅為相對效；而於專利舉發

制度，係任何人認專利權有不予專利事由，均得提起

舉發，於舉發成立時，應撤銷專利權，即本局所為舉

發審定具有絕對效，另考量現今技術發展複雜，常見

橫跨技術領域，專利舉發案須由各技術領域之審查人

員為之，本局相較法院僅數名技審官之配置，更具技

術審查專業量能。綜上所述，二種無效制度仍存在差

異，且已運作多年，法院無效判斷尚無法取代專利舉

發制度之功能。 
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本次交流之相關法條臚列如下： 

專利法(草案) 

第七十一條  發明專利權有下列情事之一者，任何人得向專利專責機關提

起舉發： 

一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條第一項、第二項、

第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、

第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第

六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定。 

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理。 

      發明專利權得提起舉發之情事，依其核准時之規定。但以違反第三

十四條第四項、第五項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第

三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定之情事

提起舉發者，依舉發時之規定。 

 

第七十四條之一  舉發案應以言詞審議之。但專利專責機關認有必要時，

得依當事人合意或依職權以書面審議之。 

      言詞審議應以公開方式為之。但有妨礙公共秩序或善良風俗之虞、

涉及當事人或第三人隱私或業務秘密者，不在此限。 

      專利專責機關行言詞審議程序前，應通知當事人言詞審議之期日及

場所。 

      雙方當事人均未依前項通知到場者，專利專責機關應另定言詞審議

之期日及場所；雙方當事人仍未到場者，舉發案視為撤回。 

      一方當事人未依第三項之通知期日到場者，專利專責機關得依他方

當事人之申請為一方言詞審議而逕為決定。但有下列情事之一者，專

利專責機關應另定審議期日： 

一、不到場之當事人未於相當期間受合法之通知。 

二、當事人之不到場，可認為係因天災或其他正當理由。 

三、到場之當事人於專利專責機關應依職權調查之事項，不能為必

要之證明。 

四、到場之當事人所提出之理由、事實或證據，未於相當期間通知

他方當事人。 

      參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序。但必要

時，得以朗讀以前審議紀錄代之。 

      專利專責機關認第一項以言詞審議之舉發案已達可為審議決定之
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程度者，應向當事人告知言詞審議終結，當事人不得再提出相關事

證；並應於告知之日後一個月內為審議決定。 

      當事人違反前項規定，於專利專責機關告知言詞審議終結後再提出

事證者，視為未提出。 

      舉發人所提舉發，依其所敘之事實，在法律上顯無理由者，專利專

責機關得不經言詞審議，逕予駁回。但其情形可以補正者，應先通知

限期補正。 

      第一項之言詞審議，專利專責機關認為適當時，得依申請或依職權

以有聲音及影像相互傳送之科技設備為之；其作業方式、程序及其他

應遵行事項之辦法，由主管機關定之。 

 

第七十九條  舉發之決定，應就各請求項分別為之。 

      舉發案經審議認無理由者，專利專責機關應為駁回或不成立之決

定。 

      舉發案經審議認有理由者，專利專責機關應為成立之決定，並撤銷

其專利權；其撤銷得就各請求項分別為之。 

 

第九十一條之一  專利複審訴訟及爭議訴訟事件，專屬智慧財產及商業法

院管轄。 

      前項訴訟事件，由法官三人行合議審判。 

      對於第一項訴訟事件之裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於最高

法院。 

      前項訴訟事件之上訴審程序，準用民事訴訟法第三編第二章之規

定。 

 

第九十一條之二  專利複審訴訟事件應以律師為訴訟代理人。非律師具有

下列情形之一者，亦得為訴訟代理人： 

一、具備專利師資格或依法得為專利代理人。 

二、當事人或參加人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人

團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願、專利審議業

務或與訴訟事件相關業務。 

      專利爭議訴訟事件之當事人及參加人，應委任律師或專利師為訴訟

代理人。但當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師、專利師資

格或依法得為專利代理人者，不在此限。 
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      專利複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律

師為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師、

專利師資格或依法得為專利代理人者，不在此限。 

      非律師而有第一項各款所列情形之一，經法院認為適當者，亦得為

專利複審訴訟或爭議訴訟上訴審訴訟代理人。 

 

第九十一條之三  複審案申請人或參加人對專利專責機關之審議決定有

不服者，應於決定書送達後二個月內，以專利專責機關為被告，逕向

智慧財產及商業法院提起專利複審訴訟。 

      當事人或參加人不服專利專責機關於複審審議程序中所為之決定

或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。 

      智慧財產及商業法院就第一項訴訟，應將訴狀送達於專利專責機

關；並得命專利專責機關以答辯狀陳述意見。 

      專利專責機關經智慧財產及商業法院通知後，應於十日內將卷證送

交智慧財產及商業法院。 

 

第九十一條之四  法院應依職權調查事實關係及證據，不受當事人主張之

拘束。 

      前項當事人主張之事實，雖經他造自認，法院仍應調查其他必要之

證據。 

      民事訴訟法關於捨棄、認諾或和解之規定，於專利複審訴訟，不準

用之。 

      專利複審訴訟事件之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審

理法之規定；智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編

總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程

序之規定。 

 

第九十一條之五  法院對於依第九十一條之三第一項規定之訴訟，應為下

列方式之裁判： 

一、原告之訴不合法者，應以裁定駁回之。 

二、原告之訴無理由者，應以判決駁回之。 

三、原告之訴有理由，且案件事證明確者，應依原告之聲明，撤銷

或變更原處分或審議決定，或判命專利專責機關作成原告所申

請內容之處分。 
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四、原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確或涉及專利專責機

關之裁量決定者，應撤銷或變更原處分或審議決定，判命專利

專責機關遵照其判決之法律見解，對於原告作成處分。 

      專利專責機關須重為處分或審議決定者，應依判決意旨為之。 

 

第九十一條之六  爭議案當事人或參加人對專利專責機關審議決定之專

利權爭執者，應於決定書送達後二個月內，以他方當事人為被告，逕

向智慧財產及商業法院提起專利爭議訴訟；爭議案申請人不服專利專

責機關依第六十六條之七所為之不受理決定者，亦同。 

      當事人或參加人不服專利專責機關於舉發審議程序中所為之決定

或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。 

      智慧財產及商業法院為審理第一項之爭議訴訟，得通知專利專責機

關於十日內將卷證送交智慧財產及商業法院。 

 

第九十一條之七  原告為原訴之變更或追加，應以第九十一條之六審議決

定專利權之範圍為限。 

      專利爭議訴訟當事人不得以變動專利專責機關所為審議決定之專

利權，為捨棄、認諾或和解之範圍。 

      專利爭議訴訟事件之審理，除本法另有規定外，依智慧財產案件審

理法之規定；智慧財產案件審理法未規定者，準用民事訴訟法第一編

總則、第二編第一章通常訴訟程序、第四編抗告程序及第五編再審程

序之規定。 

 

第九十一條之八  法院對於依第九十一條之六第一項規定之訴訟，應為下

列方式之裁判： 

一、原告之訴不合法者，應裁定駁回之。 

二、原告之訴無理由者，應判決駁回之。 

三、原告之訴有理由，應於原告聲明之範圍內，判決認定權利範圍，

並撤銷專利專責機關之審議決定。 

四、原告之訴雖有理由，惟案件係專利專責機關依第六十六條之七

所為之不受理決定者，應撤銷原審議決定，並發回專利專責機

關審議之。 

 

第九十一條之九  依第九十一條之六規定提起之專利爭議訴訟，法院於受
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理及確定終局判決時，應通知專利專責機關。 

      專利爭議訴訟之確定判決，有變更舉發審議決定認定之專利權效力

或專利權期間者，專利專責機關應逕為公告該專利權。 

 

商標法(草案) 

第六十七條之二  複審訴訟事件應以律師為訴訟代理人。非律師具有下

列情形之一者，亦得為訴訟代理人： 

一、經審判長許可。 

二、當事人或參加人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人

團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、商標審議業務或與

訴訟事件相關業務。 

      爭議訴訟事件之當事人及參加人，應委任律師為訴訟代理人。但

當事人或參加人本人或其法定代理人具備律師資格，不在此限。 

      複審訴訟或爭議訴訟之上訴審事件，當事人及參加人應委任律師

為訴訟代理人。但當事人、參加人或其法定代理人本人具備律師資格

者，不在此限。 

      非律師而有第一項第二款情形，並經法院認為適當者，亦得為第

二項爭議訴訟之訴訟代理人或前項之上訴審訴訟代理人。 

智慧財產案件審理法 

第十條  智慧財產民事事件，有下列各款情形之一者，當事人應委任律

師為訴訟代理人。但當事人或其法定代理人具有法官、檢察官、律師

資格者，不在此限： 

一、第一審民事訴訟事件，其訴訟標的金額或價額，逾民事訴訟法

第四百六十六條所定得上訴第三審之數額。 

二、因專利權、電腦程式著作權、營業秘密涉訟之第一審民事訴訟

事件。 

三、第二審民事訴訟事件。 

四、起訴前聲請證據保全、保全程序及前三款訴訟事件所生其他事

件之聲請或抗告。 

五、前四款之再審事件。 

六、第三審法院之事件。 

七、其他司法院所定應委任律師為訴訟代理人之事件。 

      前項規定，於下列各款事件不適用之： 

一、聲請核定代理人酬金。 
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二、聲請訴訟救助。 

三、聲請選任律師為訴訟代理人。 

四、其他司法院所定事件。 

      第一項第一款之訴訟標的金額或價額，於普通共同訴訟人分別計

算之。 

      第一項第一款情形，不因訴之減縮、變更，致其訴訟標的金額或

價額未達該數額而受影響。 

      當事人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或當事人為

法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格，並經法院

認為適當者，亦得為第一項訴訟代理人。 

      第一項但書及前項情形，應於起訴、上訴、聲請、抗告或委任時

釋明之。 

 

第十六條  第十條第一項第二款至第七款之專利權涉訟事件，經審判長

許可者，當事人亦得合併委任專利師為訴訟代理人。 

      前項之許可，審判長得隨時以裁定撤銷之，並應送達於為訴訟委

任之人。 

      第一項情形，專利師應與律師共同到庭為訴訟行為。但經審判長

許可者，不在此限。 

      專利師之訴訟行為與律師之訴訟行為牴觸者，不生效力。 

      專利師之酬金，不計入訴訟或程序費用。 

智慧財產案件審理細則 

第五十七條  當事人就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，

提起獨立之確認訴訟，或於民事訴訟中併為請求確認該法律關係，或

提起反訴者，法院應駁回之。 

 

 

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=A0030222&flno=57
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