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一元復始，萬象更新！又到了新的一年，專利師季刊第56期也即將於1月25
日出版，為嶄新的一年揭開序幕。回顧去年區域衝突不斷，物價也因為戰爭及

疫情的影響而節節上升，全球都經歷了動盪的一年。期望2024金龍年否極泰
來，全球運勢飛龍在天！ 

另外，本刊現已開放外文著作中譯，惟須注意符合著作權法等相關規定，

須獲得原文作者同意尚可刊登（詳見徵稿簡則第八點），歡迎各界先進提供國

外學者專家在智慧財產權領域的文章中譯，將更多精闢的見解分享給本刊讀

者。 

本期季刊共收錄6篇專題研究，摘要如下。 

李昆鴻博士在其所著之「生成式AI衝擊專利世界——專利工程師的新挑戰
與機遇」一文中，先簡單地介紹主要的深度學習模型，接著探討生成式AI為智
慧財產權工作所帶來的機會與優勢，並指出生成式AI對專利工作所造成的衝擊
與挑戰。不過展望未來，唯有專利從業人員持續學習、保持開放的態度採納生

成式AI，並謹慎應對其帶來的風險，才能充分發揮生成式AI的潛力，使智慧財
產權領域能更嚴謹並蓬勃的發展。本篇提供給智財領域相關從業人員在面對日

新月異的科技進展時，相當重要的提醒。 

歐新榮先生之著作「試驗資料於均等侵權認定的重要性探討——以美國化

學類別專利侵權訴訟為例」首先詳盡且清楚地介紹了5件美國化學類別的專利侵
權訴訟判決，接著根據這5件判決的內容歸納出試驗資料在均等分析中的重要
性，包括試驗資料的角色、試驗資料作為可置換性的輔助證據、試驗資料的運

用範圍、試驗資料的隸屬範圍，以及系爭物（或方法）添加第三種物質的輔助

因素等。本篇文章對於涉及化學專利的相關從業人員而言，非常值得一讀。 



 

 

陳匡正教授之著作「論著作禁止不當修改權中致損害著作人名譽之構成要

件——以伯恩公約非形式主義為中心」透過文獻回顧、比較法論述及案例評析之

研究方法探討著作禁止不當修改權，並提出如何有效的保護著作權法第17條
「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」之研究結論。對於

智慧財產事務工作者，有相當之討論與參考價值。 

趙志祥專利師在其所著之「專利法修正草案之複審與爭議案件制度探討」

中針對行政院於2023年3月所公告的專利法修正草案中有關專利新申請案准駁、
核准後之舉發及其所衍生的後續複審訴訟及爭議訴訟的救濟程序進行探討，其

藉由歷來再審查、舉發及行政訴訟之案件數量統計分析本次專利法修正草案所

產生的效益及影響，並探討草案中對於複審及爭議案所採行的新制度所帶來的

衝擊，對於專利相關從業人員而言，非常值得一讀。 

陳秉訓教授之著作「從美光案談營業秘密法第13條之2第1項之『意圖在境
外使用』要件」以美光案為例探討營業秘密法第13條之2第1項之「意圖在境外
使用」要件之判斷基準。除了闡述最高法院於該案針對「意圖在境外使用」要

件提出之判斷原則外，還點出前審判決之問題，並且彙整智商法院相關判決，

指出無被告自白時的舉證困境。最後以美國《經濟間諜法》（Economic 
Espionage Act, EEA）的經濟間諜罪（18 U.S.C. § 1831）之相關判決為借鏡，並
提出判斷「意圖在境外使用」要件之建議。對於營業秘密法相關工作者，具有

相當之討論及參考價值。 

陳忠智專利高級審查官在其所著之「我國近期專利更正制度之演進與變革」

回顧自2002年至今之專利更正制度法規修改的歷程，特別是針對發明與新型兩
種專利類型的更正審查標準之變更、更正之時機與限制，以及新型專利更正在

實體審查與形式審查制度之間來回的歷史脈絡，並回顧及說明舉發合併更正之

審查程序的歷程，最後就實務面對現行專利更正制度提出建言。對於專利實務

工作者而言，本篇具有相當之討論及參考價值。 

本期專利師季刊收錄之6篇專題研究分別涉及了專利法、著作權法，以及營
業秘密法中不同的議題，希望這些作者的見解能對本刊讀者有所助益。 
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專題研究  

生成式AI衝擊專利世界 
—— 專利工程師的新挑戰與機遇 

李昆鴻* 

壹、導 論 

在當今這個高度數位化的時代，科技領域正在經歷前所未有的變革，而其中最

引人矚目的創新之一，即是生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence，以下

簡稱「生成式AI」）技術的快速崛起。這一領域的迅速發展不僅重新定義了我們對

計算機運算能力和人工智慧的理解，也為未來的科技創新帶來了廣泛的發展空間。 

有別於過去AI機器學習的技術，生成式AI技術更賦予了機器令人矚目的創造

力，使它們能夠像人類的思考一樣，創造與生成各種多樣性的內容，包括文字、圖

像、音樂和影片……等等，這一技術引發了各領域業者的廣泛興趣與期待。它的基

礎是深度學習，具體來說，是遞歸神經網絡（Recurrent Neural Networks, RNN）和

變分自編碼器（Variational Autoencoders, VAE）。生成式AI技術的崛起不僅帶來了

在創意產業和內容生成領域的應用，還深刻影響了科學研究、醫學診斷、自動化生

產等多個領域。這種技術不僅可以生成新的內容，還能夠模仿和優化現有的作品，

使其更具創意和吸引力。這些技術的革命性突破使得機器能夠以一種類似人類的方

式生成各種不同的內容，在自然語言處理、圖像生成、醫學影像處理等多個領域，

不斷實現了各種驚人的成就。 

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056001 
收稿日：2023年9月5日 
* 財團法人資訊工業策進會專利工程師。 
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然而，生成式AI技術的快速發展也伴隨著一系列重要的問題和挑戰。其中之

一，是對智慧財產權（Intellectual Property, IP）和專利工作產生的影響，這將對未

來的技術創新和商業競爭產生不同的變化與發展的可能性。 

在專利領域中，有著多元化且需要彼此協同作業的不同角色，包含智權律師、

專利師、專利工程師以及專利程序人員等，透過這些角色各司其職與彼此的分工合

作，促進了創新和技術發展的保護，形成了一個完整的生態系統，共同推動著專利

制度的運作。以下針對各不同職務所扮演的角色，進行簡要的介紹說明： 

一、智權律師 

智權律師是專業的法律專家，負責協助企業和個人在智慧財產權領域的法律事

務。他們熟悉法規和法院判例，為客戶提供專業的法律意見，並在需要時協助進行

訴訟。在專利領域，智權律師能夠協助企業制定智慧財產權的保護策略，並在法律

程序中作為專業的代表。 

二、專利師 

專利師是專門從事專利事務的專業人員，他們擁有深厚的技術背景和法律知

識，主要負責客戶執行專業代理、處理爭議及訴訟案件，並且需要通過國家的考試

才能取得專利師的證照。此外，專利師也可以協助客戶進行專利檢索、起草專利申

請文件，以及應對各國的專利審查程序，需要深入地了解技術細節，以確保專利申

請的合法性與有效性。 

三、專利工程師 

專利工程師是擁有科學或工程背景的專業人員，負責評估所研發的新技術，同

時尋求申請相應的專利予以保護。他們在技術的詮釋和分析方面具有豐富的經驗，

能夠深入了解發明的技術特點，協助撰寫專利說明書、國內外專利申請、專利答

辯、舉發、布局分析、前案檢索，以及專利案件的接洽與承辦等相關事務，並參與

專利的申請程序。 
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四、專利程序人員 

專利程序人員是指從事專利相關程序事務的專業人員，負責協助管理專利事務

的執行。他們在專利申請的整個過程中提供各項支援，包括協助準備專利文件、跟

進申請程序、管理專利資料庫，以及處理與專利案件相關的行政事務。因此其工作

範疇涵蓋了專利事務的多個方面，舉凡收集、整理並維護專利文件、協助專利工程

師及客戶間的溝通、處理文件補正、追蹤並確保專利文件的時效性等等，甚至還需

要支援專利案件的其他行政工作，例如文件歸檔、排程安排。專利程序人員需要細

心且具有組織能力，以確保所有的文件和訊息都能得到妥善的處理。 

本文將深入探討生成式AI技術的崛起，以及這一技術對專利領域所帶來的機遇

和挑戰，並探討其如何重新定義智慧財產權保護和創新促進的格局。我們將關注生

成式AI技術如何改變創新的方式，提高專利工作的效率，同時也將探討潛在的自動

化對專利工程師的衝擊、機密性風險、申請處理成本增加、專利工程師技能需求的

變化等議題。 

這一主題將引領我們進入智慧財產權保護和創新促進的全新範疇，並將專利工

程師和產業界推向新的挑戰和機遇之中。這也是一個激發我們思考智慧財產權的演

變和未來的最佳時刻，以確保智慧財產權的持續保護，同時促進技術創新的關鍵議

題。 

貳、生成式AI技術的崛起 

生成式AI技術，作為人工智慧領域中的一個重要分支，近年來已取得了巨大的

突破和進展，引領著數位世界進入一個全新的時代。這一領域的快速崛起不僅引起

了科學家、工程師和創新者的興趣，還深刻地改變了我們對計算機智能化的理解。

在這一節中，我們將深入探討生成式AI技術的基本原理、發展趨勢以及其在多個領

域中的應用情境，以了解這一技術為何能如此引人注目，並理解其崛起後將如何塑

造我們的數位未來。 

生成式AI技術的核心基礎是深度學習（Deep Learning），這是一個仿生物學的

計算方法，基本的概念就是模仿了人類大腦的神經網絡結構，並使用多層的神經網
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絡來模擬和學習複雜的數據模式。這種模型的複雜程度體現在其深層結構，這意味

著它包含多個隱藏層，每個隱藏層都由多個神經元所組成。這種多層次的結構使得

深度學習模型能夠處理高度抽象和非線性的數據特徵，進而實現更精確的學習和預

測。在生成式AI的技術中，主要關注的是RNN和VAE這兩種類型的深度學習模型。 

RNN是一種經典的深度學習架構，特點是其具有循環的結構，可以處理序列數

據，如自然語言文本或時間序列數據。RNN的特點是每個時間步驟都會考慮前一個

時間步驟的輸入，這使得它在生成具有上下文相依性的內容時，能有特別優異的表

現。例如，RNN可以用於自動文本生成、機器翻譯和語音識別等應用，使機器能夠

生成具有連貫性和語義理解的內容。 

相對於RNN，VAE是一種更為複雜但同樣強大的深度學習模型。VAE的關鍵概

念是潛在變數（latent variables），這些變數代表了數據的高度抽象的表示，並可以

用於生成新的數據樣本。VAE的一個主要優勢是它能夠生成具有多樣性的內容，這

在圖像生成和音樂合成等創造性任務中尤其重要。生成式對抗網絡（Generative 

Adversarial Networks, GANs）也是一個相關的深度學習方法，它通過訓練一個生成

器網絡和一個判別器網絡來實現高品質的內容生成。 

這些生成式AI技術的崛起不僅使我們能夠更好地處理和生成數據，還為各個領

域帶來了重大的革新。在自然語言處理的例子中，生成式AI技術使得機器能夠生成

流暢的文本、自動回答問題，並進行文本摘要和翻譯。另外在圖像處理的應用中，

它們可以透過提示的文字，自動生成逼真的圖像，包括藝術作品、風景照片和人

像。甚至在音樂和影片的創作中，生成式AI技術可以協助藝術家和製片人創建音樂

作品和視覺效果。除此之外，生成式AI技術的快速發展也引領著許多創新應用領域

的探索，包括醫學影像處理、自動駕駛、虛擬現實、增強現實和人工智慧藝術。例

如，醫學領域中的生成式AI可以幫助醫生更準確地診斷疾病，並預測病患的治療結

果。自動駕駛領域中的生成式AI可以模擬各種交通情境，幫助自動駕駛系統更好地

應對複雜的路況。 

從2022年底生成式AI技術的崛起，短時間內已對我們的世界產生不同程度的影

響，並為未來帶來不一樣的機遇。這一技術的基礎深度學習模型，如RNN、VAE和

GANs，不斷進化和改進，使得我們能夠在創新和創造性任務中更具效率和多樣

性。然而，隨著生成式AI技術的蓬勃發展，也伴隨必須面對一系列的挑戰和問題，
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其中之一就是對智慧財產權和專利工作的影響。為了更充分地理解可能的變化，我

們將在接下來的章節中深入討論生成式AI技術對專利領域的影響，並探討相關的機

遇、挑戰和相關效應，提供給各位先進思考與參考。 

參、機會與優勢影響探討 

生成式AI技術的崛起，為智慧財產權工作帶來了多方面直接且有利的影響，這

些影響涵蓋了智慧財產權的申請、管理和保護等多個面向。以下將做詳細的說明與

討論： 

一、加速創新 

如同前面段落所描述的內容，生成式AI技術的崛起已經在各個領域引發了各式

各樣創新的浪潮，同時也加速了新產品、新服務和新技術的開發速度。這種技術可

應用的範圍非常廣泛，從自然語言處理到圖像識別，再到生物醫學和材料科學等領

域，都可以找到生成式AI的蹤跡。這種技術的迅速普及意味著科學家、工程師和研

究人員能夠更快地實現他們的創新點子，這對推動社會進步和經濟增長至關重要。 

當新的創意不斷湧現時，保護這些創新的智慧財產權工作自然而然變得越是重

要，因為不但是需要確保創新者能獲得應有的榮譽和回報，同時也是維護創新競爭

力的關鍵。生成式AI技術在這方面發揮了關鍵作用，為智慧財產權專家提供了強大

的工具和解決方案。 

首先，生成式AI技術可以協助處理與分析大量的智慧財產權申請資料。在創新

高峰期，專利工程師可能需要應對大量的專利申請案件，這可能會超出他們的工作

負荷，而生成式AI的技術正可以應用於專利申請的初步審核階段，快速識別出哪些

申請提案可能具有價值，並進一步自動生成初稿。這不僅節省了專利工程師的時

間，還減少了人為可能的錯誤風險。 

其次，生成式AI技術可以加速智慧財產權申請的審核過程。傳統上，專利申請

的審核可能需要花費數月甚至數年的時間，這對創新者和企業來說可能是一個緩慢

的過程，生成式AI可以自動分析專利申請，提供有關其技術內容和重要性的評估，

並為審核過程中提供具參考性的建議，這有助於加速審核過程，使創新者能夠更快
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地獲得智慧財產權的保護，並將其產品或技術推向市場。 

除此之外，生成式AI技術還可以提供有關智慧財產權策略的建議，包括了經由

分析大量的專利資料，識別競爭對手的智慧財產權布局情況，進一步評估分析市場

趨勢，並制定相應的策略。生成式AI的分析能力使智慧財產權專家能夠更快速又全

面地了解技術領域的發展趨勢，並幫助企業制定更明智的智慧財產權戰略。 

藉由生成式AI技術輔助，在短時間內就可能改變了未來智慧財產權工作的方

式，並為創新提供了強大的支持。它不僅能夠處理大量的智慧財產權申請，還能夠

加速審核過程，並提供策略性的建議，以此觀點切入，將有助於確保與加速創新者

獲得應有的智慧財產權保護，同時促進創新的發展。 

二、自動化專利檢索和分析 

自動化專利檢索和分析是生成式AI技術在智慧財產權領域中的一大優勢，面對

龐大的專利資料，它不僅能幫助人類節省了許多寶貴的時間，還提高了工作效率，

讓專利工程師和專利分析人員能夠更從容地應對日益增長的專利數據量。讓我們更

深入地探討這一方面，並查看生成式AI技術如何改變了專利檢索和分析的遊戲規

則。 

針對自動化專利檢索的部分，在傳統的專利檢索過程中，專利工程師必須耗費

大量的時間和精力手動去檢索各國智慧財產權局的專利資料庫，這包括查閱數以萬

計的專利公開、公告文件，以確定是否存在與新創意相關的技術先前案例，這是一

項極具挑戰性的工作，不但容易受到主觀判斷的影響，還極容易發生檢索遺漏的問

題；但是透過生成式AI技術，經由機器學習的方法，可以順利將這一個複雜的過程

自動化並大幅地簡化繁瑣的機械式作業程序。首先，AI模型需要訓練，以學習如何

識別和檢索與特定主題或創意相關的專利，這個訓練過程利用大量的專利數據，幫

助AI機器理解不同技術領域的特徵和關鍵詞，一旦模型訓練完成，它可以在幾秒鐘

內完成專利檢索，這對於傳統手動檢索所需的數小時或數天來說，將是一個巨大的

改進。此外，生成式AI還可以提供更準確的檢索結果，因為它可以分析大量的數

據，包括技術文件、論文以及專利說明書，並識別出與新創意相關的內容，因此專

利工程師不再需要花費大量時間來篩選和評估專利，而是可以專注於更深入的分析

和策略制定。 
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進一步探討自動化專利分析的部分，生成式AI技術首先能夠加速前端的專利檢

索任務，同樣針對檢索後的結果還能夠進行深度的專利分析。一旦檢索到相關的專

利文件，AI模型可以自動分析這些文件的技術內容和重要性，這為專利分析人員提

供了寶貴的訊息，幫助他們能夠更快速掌握、了解技術領域的發展趨勢，評估競爭

狀況，並制定更具策略性的智慧財產權策略。例如，AI模型可以識別出關鍵技術特

徵，並快速整理顯示它們在專利中的出現頻率，這有助於專利分析人員識別技術的

主要趨勢和關鍵廠商。此外，經過進一步的模型訓練，AI未來應該還可以評估專利

的技術價值和競爭優勢，這有助於企業制定更明智的專利投資決策。 

生成式AI技術為專利檢索和分析帶來了革命性的改變，它不僅提高了工作效

率，還提供了更準確的結果，並為專利專家提供了深度分析的能力，這將有助於更

好地保護智慧財產權、促進創新的發展，並為企業制定更明智的專利策略。未來，

我們可以期待生成式AI技術在智慧財產權領域的更廣泛應用，進一步改變與大幅提

昇專利工作的方式。 

三、提高專利說明書的品質和價值 

生成式AI技術對於提高專利說明書的品質和價值具有深遠的影響。專利說明書

的撰寫是專利工程師和專業律師的關鍵工作，因為它們確定了專利智慧財產權的有

效性和權利範圍。這一個過程需要高度的專業知識和縝密的撰寫技巧，並且在許多

情況下需要反覆地修改和調整，以確保說明書能符合法律要求並最大程度地保護創

新。 

生成式AI技術進一步優化了這一過程，例如透過自動生成專利說明書文件的初

稿，為專利工程師和律師提供了更方便的撰寫工具。最重要的是，生成式AI甚至可

以包括產生專利說明書的權利範圍（claims），這是專利說明書中最關鍵的部分之

一，它確定了智慧財產權的實際保護範圍。由於生成式AI技術不僅可以協助產生說

明書的描述性部分，還可以參與創建說明書的核心內容，相對於過往的專利書撰寫

來說，這將是非常令人印象深刻與重大的突破。 

透過自動化產生說明書初稿的這一個過程，生成式AI能有助於減少錯誤和不一

致性的問題發生。傳統上，由於人為因素，說明書中可能存在不小心的錯誤遺漏或

不一致之處，嚴重的話還可能對專利的有效性和價值造成影響。生成式AI的應用將
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能夠大幅消除這些潛在的問題，確保專利說明書前後的論述一致且準確無誤，因此

能夠提高專利說明書的整體品質，使其更容易獲得核准，並且具有更高的價值。 

然而專利說明書的品質提高，對於企業和發明人來說至關重要。首先，這代表

著未來企業將有可能有更多的智慧財產權資產，因為高品質的專利說明書更有可能

被核准和授予專利權保護，這也將為企業創造更多的價值和競爭優勢，使其能夠充

分利用其創新資產，進行更多方面的運用與權利主張的可能性。此外，高品質的專

利說明書還為專利所有權人提供了更強大、完整的權利範圍的法律保護，以應對他

人可能的侵權行為。 

針對此面向，生成式AI技術的應用提高了專利說明書的品質和價值，為智慧財

產權工作帶來了重大的影響。這種技術的自動化特性不僅節省了時間，還確保了說

明書的一致性和準確性，進一步促進了創新的保護和商業化。未來，我們可以期待

生成式AI在專利說明書領域的更廣泛應用，提高智慧財產權的價值和有效性。 

四、專利監控和侵權檢測 

生成式AI技術在智慧財產權的監控和侵權檢測方面，同樣提供了強大的輔助效

果，這對企業保護其智慧財產權和應對產業的競爭環境至關重要。傳統上，智慧財

產權監控是一項繁瑣但又極為重要的活動，需要耗費大量時間和資源來追蹤市場和

競爭對手的動向，生成式AI技術的應用使這一過程更加有效率與準確。 

簡單說明生成式AI可以如何透過自動化監控大量的智慧財產權資料庫和技術文

獻，快速識別潛在的侵權行為。由於是經由機器的閱讀與分析運算，因此它能夠比

人工更快速地分析龐大的資料庫，檢測到可能的侵權行為。例如，如果競爭對手在

某一領域提交了一項專利申請，生成式AI可以自動識別與記錄這一動向，並立即提

供相關的建議或提醒資訊，幫助公司及早制定相對應的策略。這種自動化監控大大

節省了人工監控分析的時間和資源，同時減少了可能的錯誤。 

此外，生成式AI還可以幫助公司識別市場趨勢。它可以分析大量的市場數據和

技術訊息，識別出潛在的新興技術領域和產品趨勢，這樣的資訊對於企業的研發和

市場戰略制定更是重要。例如經由及時的市場資訊監控，如果發現某一領域出現了

潛在的商機，生成式AI可以提供相關的分析資訊，使企業決策者掌握到最新的訊

息，並且能夠迅速反應及進行相應的布局規劃，這一監控過程有助於企業保護自己
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的智慧財產權，維護競爭優勢，並在市場中保持敏銳度與競爭地位。 

由於生成式AI技術在智慧財產權監控和侵權檢測方面提供了強大的功效，它透

過自動化監控，不僅能夠協助提前識別出潛在的侵權行為，同時還能分析市場趨

勢，為企業提供了重要訊息，幫助企業更好地應對競爭環境，保護智慧財產權，並

保持競爭優勢。這一技術的應用將繼續在未來發揮關鍵作用，為企業提供更多可能

性和保護措施。 

經由以上的探討分析，預見不久的將來，生成式AI技術將能為智慧財產權工作

帶來許多重要且直接的影響，它不但加速創新，自動化智慧財產權檢索和分析業

務，還提高智慧財產權的品質和價值，並提供強大的監控和侵權檢測工具，這些影

響均有助於保護企業的智慧財產權，達到促進創新的效果，並在競爭激烈的市場中

提供企業更佳的競爭優勢。在生成式AI技術的支持下，智慧財產權從業人員和企業

能夠更快速地掌握與應對智慧財產權保護的各種挑戰，並能夠更充分發揮智慧財產

權的價值。 

肆、挑戰與衝擊影響探討 

儘管生成式AI技術的迅速崛起，為專利工作帶來了許多優勢與便利性，但我們

也必須正視它還可能帶來的其他一些衝擊與挑戰。這些影響涵蓋了多個方面，包括

專利工程師的職業前景、機密性風險、專利處理成本的增加，以及專利工程師的技

能需求變化等等。以下將列出可能造成影響的幾個項目，做進一步的說明與探討： 

一、自動化對專利工程師的衝擊 

生成式AI技術的自動化能力是其中最引人矚目的特點之一，但這種自動化也可

能對專利工程師的職業前景產生了深遠的影響。專利工程師一直是專利領域不可或

缺的專業人士，他們負責處理專利申請、專利檢索、分析和法律相關事務。然而，

生成式AI的崛起使得這些任務的自動化成為可能，這對專利工程師帶來了一定的挑

戰和機遇。 

以往，專利工程師可能需要耗費大量的時間來進行專利檢索，以確定是否存在

相似的先前技術，這是專利申請的重要一環。然而，如同前面章節所述，相較於傳
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統的人工檢索，生成式AI可以進行更快速且準確的專利檢索任務，從大量的專利文

獻中識別相關內容，節省了大量的時間和人力資源。但也因為如此，專利工程師可

以把所有的精力專注於更高階的工作，如專利策略的制定、專利組合、迴避設計和

法律專業知識的運用等議題上，同時他們可以更深入地參與創新過程，協助企業制

定更具競爭力的智慧財產權策略。 

然而，這種自動化也帶來了不確定性，專利工程師可能需要思考如何轉型，以

適應生成式AI技術的普及。傳統上由人工執行的一些任務現在可能會被機器自動執

行而取代，這可能導致一些專利工程師的工作模式因此而有所轉變，他們需要積極

更新自己的技能和知識，以應對新的職業挑戰。 

儘管生成式AI技術能夠自動執行某些任務，但專利工程師的專業知識和判斷能

力仍然是不可替代的。專利案件的複雜性和法律細節仍需要人類專家的參與和指

導，特別是在處理涉及新興技術領域的專利時，專利工程師的專業知識尤為關鍵；

例如生成式AI可能能夠提供初步的專利檢索和分析資訊，但最終的專利申請方式和

訴訟策略等，仍需要倚賴專業的法律專家的參與及經驗，透過更靈活的判斷與自動

化的協助，兩者相輔相成，才能發揮最大的效益。 

從最直接的影響角度觀察，生成式AI技術的自動化能力將帶來專利工作性質的

改變，但專利工程師仍然扮演著不可或缺的角色。他們需要積極面對並適應新的技

術發展，投入更多的專注力於更高階、具創意性的專利工作，同時保持其專業知識

和判斷能力的獨特價值，而專利領域將繼續需要人類專家的參與，以確保智慧財產

權的有效保護和合規性。 

二、機密性風險 

生成式AI技術的應用也可能導致機密性資料被洩漏的風險，特別是在專利發明

的早期階段。由於未來專利工程師和公司可能使用生成式AI工具來協助生成專利申

請的草稿或分析專利文件，而生成式AI工具需要訪問大量的數據和模型運算，才得

以生成相關的資訊內容，因此在運用工具的同時，相關人員可能會將尚未揭露的發

明資訊，或是公司內部的機密資料等，不經意的傳輸到生成式AI的後端運算學習資

料庫中，不知不覺中已經把可能的公司機密訊息、未公開的專利發明和技術細節等

暴露在風險之中。 
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由於使用生成式AI工具時，存在了這樣的意外風險，可能導致機密訊息的洩

漏，這不但會對公司的競爭優勢造成損害，尤其是在當今全球化如此競爭激烈的市

場中，甚至還可能會讓公司面臨潛在的危機。因此，專利工程師務必需要謹慎處理

生成式AI所生成的內容，以確保不洩漏敏感訊息，為了應對機密性風險，公司和專

利工程師需要實施嚴格的數據安全措施，以及針對新興技術、生成式AI資安問題等

的教育訓練，提高從業人員的素養與認知，同時確保生成式AI工具只能利用必要的

訊息，並防止未經授權的資料取得，此外，企業內部也需要有機制來定期審查所生

成的內容，以確保不包含公司內的敏感資訊。 

三、專利申請處理成本增加 

再從另一面向進行探討，生成式AI技術的應用可能會對專利申請處理的成本產

生一系列影響，這些影響需要深入考慮和管理。以下是一些可能的情景和相關的成

本增加： 

首先，生成式AI技術在專利申請初稿生成方面具有高度的效率，然而，回到實

際申請的過程中，專利工程師可能反而需要花更多時間來評估和修訂所自動生成的

專利文件，以確保其品質和內容的適切性，這包括由於各國家的專利局的要求有所

不同，或是專利語言的進一步審查和修改等，都需要再經由專利工程師的人工判斷

與確認，以符合特定專利申請的規定與要求。 

進一步解釋說明，例如生成式AI可能無法理解特定專利條款的重要性，因此專

利工程師就需要額外花時間檢查並確保這些條款的正確性和合規性，這樣的審查和

修改過程，反而可能會增加專利工程師的工作量，因此公司需要考慮相應的時間與

成本。其次，專利工程師可能也需要花更多時間來解釋生成式AI技術的使用方式，

以確保專利案件的合法性和有效性。由於生成式AI所生成的專利文件，可能還需要

透過人工加以詮釋，以進一步給予適當的註釋和說明，才能滿足專利審核機構的要

求；因此，有別於傳統由專利工程師直接從頭到尾所撰寫的說明書文件，專利工程

師可能還需要花更多的時間來處理與判斷，以確保應用於特定專利案件的證據引用

正確性和解釋說明的完整性等等，這些額外的工作可能反而增加了專利申請的複雜

性，同時也增加了相關的成本，專利工程師需要投入更多時間和努力，以保證生成

式AI所生成的專利文件不會引發法律問題或被拒絕。 
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除了人力的時間與成本之外，生成式AI技術本身的使用，可能需要公司投資更

多的資源，包括硬體、軟體和培訓成本。舉例來說，公司需要為專利工程師提供相

應的培訓，以確保他們能夠有效地使用生成式AI工具；另外還包括生成式AI技術需

要運行在高性能的硬體基礎設施上，這都可能還需要公司再額外的投資。因此，公

司需要考慮這些附加成本，以確保生成式AI技術的應用能夠帶來相對應的實質效益

與回收。 

四、專利工程師技能需求的變化 

生成式AI的應用可能導致專利工程師的技能需求發生變化，例如需要更多的培

訓和學習，以應對技術變革。以下是這一變化可能引發的幾個關鍵問題： 

(一) 自動化工作取代 

生成式AI能夠自動執行專利檢索和分析等工作，這些工作都是專利工程師的主

要職責之一，然而這樣的新技術引進，可能導致一些機械性工作會直接被AI自動化

所取代，使一些專利工程師的工作變得不再必要，從而影響他們的職業前景。 

(二) 技能更新壓力 

在這樣的變化衝擊下，專利工程師便需要不斷學習和適應新的AI工具和軟體，

以配合生成式AI技術的使用。這可能導致技能更新的壓力，特別是對於那些已經在

專業領域工作多年的專利工程師，被迫需要努力跟上技術變革的步伐。 

(三) 職業轉型挑戰 

隨著機械性工作的減少，專利工程師需要轉向更高階的工作，如專利策略制定

和法律專業知識的運用。這種轉型可能對一些專利工程師來說具有挑戰性，需要他

們重新定位自己的職業道路。 

(四) 競爭加劇 

生成式AI技術的應用，在有了工具的協助與利用下，可能導致更多人嘗試進入

專利領域，競爭加劇。專利工程師可能需要面臨更多競爭，爭取有限的職位和   
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機會。 

歸納以上的觀點，生成式AI技術的應用雖然帶來了自動化和效率提升，但也對

專利工程師的職業前景和技能需求產生了潛在的衝擊影響。專利工程師和相關機構

需要積極應對這些挑戰，包括不斷學習和更新技能、重新定位職業道路，以確保他

們在這一新環境中保持競爭力，如此他們才可以更好地應對生成式AI技術所產生的

影響，讓所從事的專利工作仍具有效性和可持續性，但這樣的技能變化與衝擊可能

不適合每個專利工程師，因此可能需要更多的資源來升級或調整技能。 

生成式AI技術的應用帶來了一些潛在的挑戰與衝擊，包括專利工程師的職業前

景不確定、機密性風險、專利申請處理成本的增加，以及專利工程師的技能需求變

化。儘管這些影響存在，但在技術發展的同時，專利工程師和相關機構可以透過適

當的策略和培訓來應對這些挑戰，正面去迎接這樣的環境變化，將生成式AI技術所

帶來的助力最大化、阻力小化，自然可順應新興科技的發展，進而享受科技帶來的

好處與便利。 

伍、未來展望 

生成式AI技術的崛起為專利工作帶來了深遠的影響，同時也開啟了未來充滿潛

力的發展前景。在未來，我們可以期待以下趨勢和可能的發展方向，這些方向將有

助於更好地應對生成式AI技術帶來的挑戰並充分利用其潛力： 

一、加速專利的創建過程 

生成式AI技術將在未來的幾年間持續進步發展，有望使得專利的創建過程更為

快速、簡便。應用這項新技術，將可協助專利工程師能夠更迅速、準確地生成專利

文件、節省大量的時間和精力。未來，我們可能會看到專利申請過程的自動化，其

中生成式AI可以幫助填寫必要的表格、生成技術描述，甚至協助編寫專利申請的說

明書文件。這將使創新者更容易將他們的想法轉化為專利，進一步激發創新。 
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二、自動化專利監控 

生成式AI技術有望用於自動化專利監控，這將使公司能夠更快速地追蹤及掌握

競爭對手的專利動向、市場趨勢和技術發展，從而更快速的反應與制定戰略及決

策。未來，我們可能會看到具有高度自適應性的專利監控系統，這些系統可以根據

各家公司自己的專利策略和技術領域，自動調整所監控的範圍與頻率。此外，生成

式AI技術還可以用於識別潛在的侵權行為，提前警告公司，有助於保護其智慧財產

權。不論是智財權的進攻與防守方面，都將變得更遊刃有餘、變化自如，能善加利

用生成式AI技術的公司，越有機會搶得市場最有力的競爭位置。 

三、革命性的專利分析 

生成式AI技術將提供更強大的專利分析工具，它們可以處理龐大的專利數據庫

與資料量，從中挖掘出更關鍵或隱藏的資訊，同時還能夠識別趨勢並預測未來的技

術發展方向。未來，我們可能會看到生成式AI技術的廣泛應用，從專利侵權風險分

析到市場趨勢預測，這將有助於專利工程師更好地為客戶或公司內部提供戰略建

議，並支援更明智的專利投資決策。 

四、創新和合作 

面對新科技快速發展變化的趨勢，生成式AI技術將促進不同行業和領域之間的

合作。專利工程師可以與機器學習專家、數據科學家和專業律師共同協作，以開發

新的專利策略和解決方案。這種跨學科的合作將有助於創建更具創新性的專利，並

推動技術的持續前進。未來，我們可能會看到更多的合作項目，將生成式AI技術應

用於專利工作，從而實現更好的智慧財產權保護和技術創新。 

五、更強大的專利保護 

不久的將來，生成式AI技術可能將改進專利保護的有效性。透過更充分地理解

和分析技術，專利工程師可以幫助企業獲得更強大的專利，提高其在市場中的競爭

優勢。未來，我們可能會看到生成式AI技術的應用，使專利審查過程更加全面和高

效，確保只有真正具有創新性的發明才能獲得專利保護，這也有助於保護創新和智
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慧財產權，鼓勵更多的企業投入到研發和創新領域。 

可以預見生成式AI技術的未來展望是令人振奮的，它們將帶來更高效、更準確

的專利工作流程，並加速創新的步伐，同時它們也將推動智慧化與自動化的專利監

控、專利分析和合作，為專利領域帶來全新的機遇。儘管還有一些挑戰需要大家一

起面對與克服，但隨著生成式AI技術的不斷發展，專利工程師和相關行業將在這個

變革中發揮關鍵作用，需要共同努力來確保智慧財產權的有效保護和創新的推動，

生成式AI技術已經改變了我們看待專利工作的方式，並將繼續引領未來的發展方

向。 

陸、結論與建議 

總結生成式AI技術的快速崛起和對專利工作的影響，我們可以看到這一趨勢已

經顯著改變了智慧財產權領域的格局。生成式AI技術不僅為專利工程師提供了更高

效的工具和方法，還打開了未來充滿潛力的發展前景，然而我們也必須同時體認

到，這一變革將伴隨著一系列的挑戰和問題，需要我們謹慎應對。在這一數位時

代，專利領域的工作需要保持靈活與不斷成長，以確保智慧財產權的保護和促進創

新的發展。 

生成式AI技術的快速崛起是不可否認的事實，它已經在專利工作中產生了深遠

的影響。我們已經看到了不少可以預見的好處，包括創新加速、跨學科研究和創

新、自動化專利檢索和分析、專利監控和侵權檢測等方面的優勢。這些優勢為專利

從業人員提供了更多的輔助工具，幫助他們更好地應對日益複雜的智慧財產權環

境。相對的，我們也討論了這項新科技可能會帶來的衝擊效應與影響，包括自動化

對專利工程師的衝擊、機密性風險、申請處理成本增加、專利工程師技能需求的變

化等挑戰。面對生成式AI技術的應用需要謹慎以對，同時我們仍需要時時提醒避免

過度依賴機器，尤其是在專利申請的過程中。此外，企業也需要建立有效的監控機

制，以防止專利泛濫和不必要的法律訴訟；同時，隨著生成式AI技術的應用擴展，

企業內部更必須密切關注機密、隱私和資安等問題，確保智慧財產權的保護是在合

法和道德的基礎上進行的。 

對於專利工程師和從事專利工作的專業人士，我們提出以下建議： 
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一、持續學習和更新知識 

生成式AI技術不斷地發展，對專利工作產生影響的方式也仍然在變化中。因

此，專利工程師應該持續學習和更新自己的知識，特別是關於AI和機器學習的知

識，這將有助於他們更快速地理解和應對新興技術所帶來的挑戰。 

二、採納生成式AI技術 

專利工程師應該積極採納生成式AI技術，尤其是在專利檢索、分析和監控方

面，這將是無可避免的發展趨勢與浪潮。這些工具可以提高工作效率，幫助他們更

好地為客戶提供價值，同時，他們應該熟悉這些技術的運作原理，以確保正確使用

和解讀結果。 

三、謹慎應對風險 

生成式AI技術雖然帶來了許多優勢，但也伴隨著風險，特別是技術依賴性和倫

理問題。專利工程師應該謹慎應對這些風險，確保他們的工作仍然合法和道德，他

們應該參考最新的法律和倫理指南，並在必要時諮詢專業律師的建議。 

四、促進合作和創新 

生成式AI技術促進了不同領域和行業之間的合作機會。專利工程師應該積極參

與跨學科的合作，與機器學習專家、數據科學家和專業律師共同協作，以開發新的

專利策略和解決方案，這種合作有助於創建更具創新性的專利，並推動技術的前

進。 

五、保持開放的態度 

專利工程師應該保持開放的態度，積極迎接變革和新技術所帶來的挑戰。在不

斷發展的科技環境中，他們應該致力於不斷升級和優化專利系統，以適應不斷湧現

的新興技術和智慧財產權面臨的挑戰。同時，專利工程師的角色不僅僅是單一的技

術專業，更需要具備跨領域的視野，這種開放的態度能夠促使專利工程師能更加靈

活地應對不同行業面臨的新問題，並找到創新性的解決方案，在彼此協同努力下，
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共同解決所面臨的各種新挑戰，並推動整個行業向前邁進。 

在這個數位時代，專利領域需要時時保持靈活與彈性，以應對變革和不同的挑

戰，我們必須積極採納生成式AI技術，但同時也要謹慎應對其帶來的風險。為了確

保智慧財產權的保護，我們需要不斷提升自我的能力與心態，以適應新興技術和新

的智慧財產權挑戰，同時我們應該加強教育和培訓，以培養新思維的專利工程師和

專業人士，使他們具備應對未來挑戰的能力，最重要的是，我們必須持續保持開放

的態度，鼓勵創新和合作。生成式AI技術已經改變了專利工作的方式，並將繼續塑

造不一樣的未來，我們需要不斷積極嘗試參與跨學科、跨領域的合作，例如整合機

器學習專家、數據科學家和專利專家的經驗與知識，共同解決智慧財產權挑戰，推

動技術的前進，唯有透過合作和創新，我們才能更好地應對生成式AI技術帶來的變

革，確保智慧財產權的保護和促進創新的發展。 

在未來，我們可以期待生成式AI技術的不斷發展和不斷創造出各種的新應用服

務。這些技術將為專利工作帶來無限的可能性，提高工作效率，並推動智慧財產權

的保護。儘管有挑戰存在，但我們有信心，在專利工程師和相關行業的共同努力

下，能夠充分發揮生成式AI技術的潛力，確保智慧財產權的未來得以更嚴謹並蓬勃

的發展。生成式AI技術已經改變了我們看待專利工作的方式，並將繼續引領未來的

發展方向，專利工程師和從事專利工作的專業人士將被賦予不同的使命，並且也需

要在這個變革中發揮該有的關鍵作用，確保智慧財產權的有效保護和促進創新的發

展。我們的努力將有助於塑造智慧財產權領域的未來，讓我們共同應對這個數位時

代的挑戰和機遇吧！ 
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專題研究  

試驗資料於均等侵權認定的 
重要性探討 
—— 以美國化學類別專利侵權訴訟為例 

歐新榮* 

壹、前 言 

美 國 專 利 侵 權 的 訴 訟 中 ， 對 於 專 利 的 侵 害 態 樣 可 分 為 文 義 侵 權 （ literal 

infringement）及均等侵權（infringement under the doctrine of equivalents, DOE）兩

種，當「系爭專利請求項的每項限制存在於系爭物內」1則屬於文義侵權；而對於沒

有符合文義侵權的情況，專利權人可基於均等論（DOE）主張均等侵權，均等論的

基本概念為「分析系爭專利請求項內每個元件扮演的作用，進而瞭解替代元件是否

與專利主張元件的功能、方式、結果相符合，或替代元件是否與專利主張元件扮演

的作用實質不同」2。因此，均等論不僅可以將無法訴諸文字的發明概念補足3，也

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056002 
收稿日：2023年9月12日 
* 普鴻國際股份有限公司協理，112年度專技高考專利師考試及格。 
 致謝：本文感謝國立臺灣科技大學專利研究所劉國讚教授指導。 
1 Graver Tank & MFG Co. Inc., v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605, 70 S.Ct. 854, 94 L.Ed. 

1097 (1950). 
2 The United States Patent and Trademark Office, 2186 Relationship to the Doctrine of Equivalents, 

Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/ 
s2186.html. 

3 李素華，專利權範圍與均等侵權之理論基礎──以德國法為比較初探，月旦法學雜誌，2020
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可以避免僅對專利技術稍作非實質改變來規避侵權的情況4，具有追求實體真實的專

利權範圍、客觀判斷專利侵權訴訟之基準、防止事後技術侵害與文件撰寫之落差，

及具體而有效的保護專利權人利益等優點5。 

關於均等侵權的認定方式，美國最高法院在1950年Graver Tank案說明「均等論

並不是公式囚徒，不應該憑空決斷，應考慮專利脈絡、先前技術以及個案特別的情

況」，於1997年Warner-Jenkinson案則明確教示可以運用三部測試法（triple identify 

test，又稱功能─方式─結果測試法，function-way-result test, FWR法）及無實質差

異測試法（insubstantial differences test）進行均等分析，並由聯邦巡迴法院依個案

決定採取適當的分析方式，但也指出「FWR法可能較適合用於分析機械裝置類，用

於分析其他產品或方法通常提供較差的架構」6。而後聯邦巡迴上訴法院（Court of 

Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於2017年 Mylan案判決中指出，以FWR法評

估化學組合物均等時，專利範圍內的「功能」及「方式」往往不會很明確，而評估

化學方法均等時，「功能」及「方式」可能是模糊而且可能會重疊，甚至也有可能

會同義，並以阿司匹林及布洛芬兩個藥物為例，指出「以FWR法分析化學物可能呈

現均等，但以無實質差異測試可能不會。因此，判斷化學領域是否均等時，使用無

實質差異測試會比FWR法更加適當」7。 

雖然FWR法明確地指出比對「功能」、「方式」及「結果」三項指標，但在化

學類別專利侵權訴訟中，雙方對「方式」的認定皆會採有利於己的解釋，難有一套

統一的認定標準；另，無實質差異測試法亦沒有明確的指引。因此，進行化學類別

的均等分析時，應如何舉證系爭物（或方法）與系爭專利具有無實質差異或「方

式」相同？最高法院在1997年Warner-Jenkinson案曾指出「故意仿製會引起無實質差

異的推論，該推論可以由提出獨立開發證據來反駁」8。有鑑於過去針對均等侵權的

                                                                                                                                                        
年9月，304期，15-35頁。 

4 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，39頁。 
5 倪萬鑾，均等論的優、缺點研析，智慧財產權月刊，2020年，47期，34-44頁。 
6 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 

146, at 1054 (1997). 
7 Mylan Institutional LLC v. Aurobindo Pharma. Ltd., 857 F.3d 858, at 869 (Fed. Cir. 2017). 
8 Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040, 137 L.Ed.2d 

146, at 1052 (1997). 
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研究多數著重於禁反言9、先前技術阻卻10等抗辯均等的手段，鮮少針對開發證據於

均等分析時的重要性進行探討，因此，本文以此為議題，並以美國過去的訴訟案件

為研究基礎，發現試驗資料為認定均等與否的重要考量因素之一，無論是系爭物

（或方法）或系爭專利的研發歷程，抑或是訴訟期間以比較系爭物與系爭專利差異

為目的所進行的試驗，甚至是專利權人所持續進行的研發試驗等，皆扮演了極為關

鍵的角色。 

貳、美國判決案例 

本文由Westlaw資料庫搜尋美國化學類別的專利侵權訴訟，並篩選5件訴訟判決

中涉及均等侵權及試驗資料的訴訟案件，其中1件為化學製程方法專利，另4件為化

學組合物專利。這5件判決中，除了涉及均等侵權外，亦有討論文義侵權或其他相

關議題，本文僅就均等侵權之部分進行介紹與討論。 

一、1997年Tanabe鹽酸地爾硫卓案11 

(一) 訴訟概要 

系爭專利為美國專利4,438,035號（以下簡稱「’035專利」）。 

Tanabe 公 司 主 張 Orion Corporation Fermion 、 Interchem Corporation 、 Copley 

Pharmaceuticals, Inc.及Rhone-Poulene Rorer, Inc.等四間公司（以下簡稱「Fermion公

司」）進口之鹽酸地爾硫卓（diltiazem hydrochloride）侵害其 ’035專利的製造方

法，但美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）認定沒有侵害，

因此Tanabe公司向CAFC提出上訴，而CAFC於1997年作出的判決，認為ITC以雙方

試驗結果進行均等分析，認定在系爭專利範圍內，系爭專利揭露的「丙酮」與系爭

                                                        
9 呂書琹，從美國專利侵權訴訟判例探討如何推翻申請歷史禁反言之推定，2022年，國立臺灣

科技大學專利研究所碩士論文。 
10 邱翊嫻，論先前技術阻卻／抗辯於專利侵權訴訟之運用，2015年，東吳大學法律學系碩士在

職專班法律專業組碩士論文。 
11 Tanabe Seiyaku Co., Ltd. v. U.S. Intern. Trade Com’n, 109 F.3d 726 (Fed. Cir. 1997). 
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方法使用的「丁酮」具有實質差異，並作出不侵權的決定是正確。 

(二) 系爭專利與系爭方法簡述 

本案系爭專利’035專利為製造苯硫卓類衍生物（benzothiazepine derivatives）的

製備方法，苯硫卓類衍生物主要用於治療心血管疾病，’035專利的製備方法揭露於

請求項第1項，專利範圍為 

「苯硫卓類衍生物的製備方法，其結構式為 

 

其中R基可為氫基或乙醯基，或其藥學上可接受的酸的鹽類型態，藉由縮合下

列結構式的物質， 

 

其 中 R基 如 上 述 定 義 ， 與 2-（ 二 甲 胺 ） 乙 基 鹵 化 物 （ 2-dimethylamino ethyl 

halide），於氫氧化鉀在丙酮溶劑，或碳酸鉀在丙酮、乙酸的低碳酯類（lower alkyl 
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acetate）、丙酮與水混和、乙酸的低碳酯類與水混和等溶劑，且假如有需要，進一

步轉化產物為藥學上可接受的酸的鹽類型態。」 

當請求項第1項內的R基為乙醯基，並以鹽酸的鹽類型態存在時，即為本案

Fermion公司的進口物──鹽酸地爾硫卓，Fermion公司製造鹽酸地爾硫卓的方法與

系爭專利所揭露之方法相當雷同，採用相同的原料進行烷基化反應，以碳酸鉀作為

鹼，差異在使用的溶劑不同，系爭專利揭露可以用丙酮與水混合作為溶劑，但系爭

方法則以丁酮與水混合作為溶劑，丁酮是系爭專利所沒揭露。因此，系爭專利揭露

的「丙酮」或「乙酸的低碳酯類」是否可以均等至系爭方法所用之「丁酮」，為本

案重要的爭點。 

(三) 法院判決容概述 

1. 專利範圍的文義及歷史禁反言的限制 

在系爭專利的請求項第1項中，僅揭露「丙酮」及「乙酸的低碳酯類」可作為

溶劑，但沒有提及其他有機溶劑，更沒有揭露「低碳數酮類」。所以，ITC認為系

爭方法使用「丁酮」作為溶劑，不會造成文義侵權。 

系爭專利申請階段，審查官曾探詢系爭專利與先前的藥物專利（美國專利

3,562,257號，以下簡稱「’257專利」）的差異，Tanabe公司答覆「申請發明為參考

物質II之丙烯酸酯形式進行縮合反應不需要先轉化為鹼金屬鹽類，而可在氫氧化鉀

在丙酮溶劑，或碳酸鉀在丙酮、乙酸的低碳酯類、丙酮與水混和、乙酸的低碳酯類

與水混和等溶劑下進行」，以及敘明’257專利的產率約65%至70%，而系爭專利不

會低於87%。Tanabe公司在答覆時選用特定的鹼及溶劑組合，而不是用概括性的鹼

類或溶劑類別，且在特定的組合下可具有較高的產率，所以ITC認為’035專利的專

利範圍不應擴張及於所有的產率範圍。又，系爭專利說明書中提到先前技術的’257

專 利 揭 露 進 行 烷 基 化 反 應 （ N-alkylation ） 可 以 使 用 二 甲 基 亞 碸 （ dimethyl 

sulfoxide）、二氧陸圜（dioxane）、甲苯或二甲苯作為溶劑。因此，ITC認為所屬

技術領域通常知識之人根據上述理由，會認為「只有’035專利教示的溶劑，丙酮、

乙酸的低碳酯類及其分別與水的混合，才適合進行專利範圍的烷基化反應」，所以

使用「丁酮」作為溶劑不會侵害到系爭方法。 

另，系爭專利在向芬蘭、以色列及歐洲專利局（European Patent Office, EPO）
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申請 專 利時 ，皆 因 美國 專利 3,075,967號（ 以下 簡稱 「 ’967專利 」 ）而 被核 駁 ，

Tanabe公司答覆「這5種鹼及溶劑組合跟其他鹼及溶劑組合相比，可以產生無法預

期的較佳結果」。因此，ITC認為Tanabe公司「有意排除專利範圍以外的其他鹼及

溶劑，即使其可能與專利範圍均等，因為發明人相信，只有特定的鹼及溶劑組合才

能實現高產率的地爾硫卓」。 

而根據專家證人的證詞，ITC在初步決定（initial decision）12中也指出「沒有揭

露其他酮類可能是基於試驗失敗，例如以氫氧化鉀作為鹼，甲苯作為溶劑」、「以

丁酮進行試驗，無法生成成品或產生不純物」、「Tanabe公司失敗的試驗可能可以

用來解釋為什麼’035專利沒有揭露丁酮」等，但Tanabe公司認為這些是基於申請專

利 之 前 的 試 驗 資 料 ， 不 屬 於 歷 史 禁 反 言 ， 也 不 應 該 創 造 一 個 「 實 驗 禁 反 言 」

（experimental estoppel）來限制均等論。CAFC認同Tanabe公司的論點，不應該以申

請前的試驗結果作為禁反言的基礎，但也認同這些試驗結果可用於評估系爭專利與

系爭方法是否具有實質差異。 

2. 試驗證據及均等分析 

在初步決定中指出，Tanabe公司於1981年便曾以「丁酮」作為溶劑進行烷基化

反應，但試驗結果不是無法生成成品就是產生不純物；而Fermion公司以「丁酮」進

行系爭專利內的實施例，其結果也與系爭專利所提及的產率不同，以實施例4為

例，系爭專利採用碳酸鉀搭配丙酮溶劑，反應9小時，產率可得94.5%，但改用碳酸

鉀搭配丁酮溶劑，反應9小時，反應物TZP幾乎完全沒反應。此外，Tanabe公司專家

Baldwin教授的證詞也說明他無法預測使用「丁酮」的結果。 

除此之外，Fermion公司於1983年開始嘗試不同的鹼及溶劑組合進行地爾硫卓的

烷基化反應，發現以「丁酮」作為溶劑的試驗結果較佳，並將反應規模放大至試驗

工廠（pilot plant），但前2次的試驗工廠試驗皆以失敗作收，後續發現反應系統中

                                                        
12 U.S. International Trade Commission, In The Matter of Certain Diltiazem Hydrochloride and 

Diltiazem Preparations Notice of Commission Decisions Affirming in Part, Taking No Position in 
Part, and Vacating in Part an Initial Determination; Granting of a Joint Motion to Terminate Certain 
Respondents on The Basis of a Settlement Agreement; Denial of a Motion to Intervene, USITC No. 
337-TA-349, Pub. No. 2902, 1995. 
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「C物質」的含量為關鍵因素，其含量太多或太少都會導致試驗失敗，於1986年的

第3次試驗工廠試驗中獲得成功，隨後Fermion公司的專家持續試驗，找出更最適當

的「C物質」的含量，最終研發出可將反應物TZP完全轉化的反應條件，而在系爭

專利內不僅沒有教示要如決定「C物質」的含量，甚至在一些實施例中更沒有提及

到此關鍵物質。因此，歸納雙方專家的證詞可明確應證出，無法直接以「丁酮」取

代系爭專利內的「丙酮」，且系爭專利也沒有明確教示「C物質」的含量，所以

「丙酮」與「丁酮」具有實質差異。 

二、2001年Moore信封黏合劑案13 

(一) 訴訟概要 

系爭專利為美國專利4,918,128號（以下簡稱「’128專利」）。 

Moore公司主張Standard Register Co.（以下簡稱「SRC公司」）生產用於製造C

型摺疊信封的三項黏合劑產品侵害其’128專利，其中兩項涉及文義侵權，一項涉及

均等侵權。但由於Moore公司舉證不足，所以地區法院認定涉及文義侵權的兩項產

品不侵權；而涉及均等侵權的產品，由於雙方專家證詞對甲基丙烯酸甲酯（methyl 

methacrylate, MMA）與苯乙烯是否均等具有嚴重的歧見，因此，地區法院沒有作出

是否均等侵權的認定。但在後續的另案訴訟中，法官指出Moore公司於取得系爭專

利後又著手進行研發新的替代配方，其研發的內容將會成為該發明所屬技術領域中

具有通常知識之人（PHOSITA）是否會認為「MMA」與「苯乙烯」是否為均等物

的重要證據。 

(二) 系爭專利與系爭物簡述 

本案系爭專利’128專利為一種壓敏型黏合劑（pressure-sensitive adhesive），其

特色在於只有施加壓力時，該黏合劑才會密封黏合，不像傳統黏合劑要接觸熱量或

水分時才會黏合，該黏合劑的主要成分及其比例分別揭露於請求項第1項及第2項，

專利範圍分別為 

請求項第1項為 

                                                        
13 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 139 F.Supp.2d 364 (W. D. New York 2001). 
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「一種壓敏型黏合劑，其混合物內包含 

(a)天然橡膠以乳膠型式與苯乙烯及甲基丙烯酸甲酯（MMA）接枝共聚合，以

及 

(b)分散在乳膠內的細小硬質顆粒物不具熱塑性。」 

請求項第2項為 

「請求項第1項中所指的壓敏型黏合劑，其中苯乙烯及甲基丙烯酸甲酯與接枝

共聚合內天然橡膠的含量分別為，在每100份天然橡膠的重量中，含由2到10份及含

由10到25份。」 

SRC公司生產的系爭物（SRC III）之組成與系爭專利相似，以MMA與天然橡

膠進行接枝共聚合而成，但不含有系爭專利揭露的苯乙烯，且系爭物內MMA的含

量為約30%，與系爭專利的範圍10%至25%亦不同。因此，系爭專利揭露的10%至

25%「MMA」與2%至10%「苯乙烯」之組合是否可以均等至系爭物所用的30%

「MMA」，為本案重要的爭點。 

(三) 法院判決內容概述 

1. SRC公司主張應適用揭露─貢獻原則 

系爭專利說明書內共有列出5個範例及3個比較範例（comparative example）作

為實施例，5個範例皆是將「MMA」及「苯乙烯」以接枝共聚合於天然橡膠上，而

比較範例中的第2例則是不含「苯乙烯」，僅有將「MMA」以接枝共聚合於天然橡

膠上，且含量為每100份天然橡膠的重量中，含由15份「MMA」。因此，SRC公司

認為系爭專利說明書中已經有揭露可以僅使用「MMA」接枝共聚合於天然橡膠

上，但卻未將此列入專利範圍內，專利範圍仍主張要以「MMA」及「苯乙烯」兩

種單體接枝共聚合於天然橡膠，所以基於揭露─貢獻原則，系爭專利不可以均等至

僅使用「MMA」的系爭物。 

地區法院指出，比較範例第2例中的「MMA」含量約15%，而系爭物內則達

30%，兩者之間相差了15%，以化學工程的角度，這15%的差異可能代表兩者間具

有重大的差異，所以認為「未主張的實施例與系爭物之間具有表面上的差異」14。

                                                        
14 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 139 F.Supp.2d 364, at 373 (W. D. New York 2001). 
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並指出雖然過去1996年Maxwell案「CAFC駁回Maxwell將未主張的實施例視為專利

範圍主張物之均等物的請求」15，及1998年YBM案「Maxwell案的狀況不是決定均

等的通用狀況」16並推翻Maxwell案的「無論事實情況及證據，所有已揭露但未主張

於請求項內的項目，可以阻卻均等論」17的不同見解，地區法院最終認定1996年

Maxwell案所建立的貢獻原則不適用於本案。 

2. 均等分析 

地區法院以FWR法進行本案的均等分析，認為系爭專利與系爭物兩者皆採用接

枝共聚合天然橡膠達成相同的黏合「功能」，以及兩者具有堅硬且不易沾黏，只有

加壓時才能黏合的相同「結果」。但SRC公司認為兩者「結果」不同，因為系爭物

可以應用於SRC的機器及Moore的機器，而系爭專利的黏合劑僅可以應用於Moore的

機器，無法應用於SRC的機器，但因為缺少有關兩台機器相容性的比較，所以地區

法院無法採認SRC的主張。另外，兩者是否使用相同的「方式」仍然是待釐清的爭

點 ， 因 為 系 爭 專 利 採 用 「 苯 乙 烯 」 及 「 MMA」 進 行 共 聚 合 ， 而 系 爭 物 僅 使用

「MMA」。因此，如何認定「苯乙烯」可由「MMA」取代成為了均等分析的重

點，但雙方皆提出不同的專家證詞，且對此意見分歧，地區法院當下也未作出是否

侵權與否的明確判決。 

在上述判決約半年後，地區法院作出另一份簡易判決18，其中SRC公司陳述

Moore公司在系爭專利提出後，在1990年代中期仍不斷研發新配方來替代系爭專

利，這個時點與SRC公司被控訴的侵權行為時點相近，因此，SRC公司主張Moore

公司的研發人員假如有提出新的替代配方或提出與系爭專利相當或較差的其他配

方，「這些意見可以……，也可以作為PHOSITA是否會認為MMA與苯乙烯為均等

物的證據」19，地區法院也同意SRC公司提出的觀點，認為Moore公司應提出關於研

發系爭專利替代品的相關文件資料。 

                                                        
15 YBM Magnex, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 145 F.3d 1317, at 1320 (Fed. Cir. 1998). 
16 Id. at 1320. 
17 Id. at 1320. 
18 Moore U.S.A., Inc. v. Standard Register Co., 179 F.Supp.2d 78 (W. D. New York 2001). 
19 Id. at 80. 
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三、2003年Bristol-Myers Squibb降血壓藥案20 

(一) 訴訟概要 

系爭專利為美國專利5,006,344號（以下簡稱「’344專利」）。 

Bristol-Myers Squibb公司（以下簡稱「Bristol公司」）主張Teva公司的簡化新

藥申請（Abbreviated New Drug Application, ANDA）侵害其’344專利，地區法院根

據過去雙方的研發試驗紀錄，認定系爭物使用的潤滑劑不具有可以替換系爭專利的

潤滑劑之已知可置換性，作出系爭物沒有侵權之判決。 

(二) 系爭專利及系爭物簡述 

本案系爭專利’344專利為福新普利鈉錠（fosinopril sodium tablet）的配方，其

為一種抗高血壓藥，藉由抑制血管收縮轉化酶（angiotensin converting enzyme）來

降低血壓。’344專利的配方揭露請求項第1項，專利範圍為： 

「一個穩定的藥錠包含重量百分比由約1%到約25%的福新普利鈉，最多約25%

的一種利尿劑，由約30%到約90%的一種填充劑，由約2%到約10%的一種崩解劑，

由約1%到約5%的一種黏合劑，或由約5%到約15%的一個單一試劑同時具有黏合劑

及崩解劑，及由約0.3%到約4%由硬酯富馬酸鈉（SSF）及氫化植物油（HVO）組成

的群組中選擇的一種潤滑劑。」 

本 案 系 爭 物 為 Teva公 司 向 食 品 藥 物 管 理 局 （ Food and Drug Administration, 

FDA）提出的簡化新藥申請（ANDA），其與系爭專利的成分差異在於使用的潤滑

劑不同，系爭專利以硬酯富馬酸鈉（sodium stearyl fumarate, SSF）及氫化植物油

（hydrogenated vegetable oil, HVO）作為潤滑劑，且含量在0.3%到4.0%；而系爭物

則是以含量2.4%的山萮酸甘油酯（glyceryl behenate, GB）及含量4.0%的十二烷基硫

酸鈉（sodium lauryl sulfate, SLS）作為潤滑劑。系爭專利揭露的「HVO」是否可以

均等至系爭物內的「GB」，及系爭物內的「SLS」是否為潤滑劑為本案之爭點。 

                                                        
20 Bristol-Myers Squibb Company v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 288 F.Supp.2d 562 (S. D. New 

York, 2003). 
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(三) 法院判決內容概述 

1.系爭專利的研發歷程 

1985年Bristol公司便成功研發以硬脂酸鎂（magnesium stearate）及氫化植物油

（hydrogenated vegetable oil, HVO）作為福新普利錠的潤滑劑，但是硬脂酸（stearic 

acid）會引起福新普利降解，因此Bristol公司嘗試再研發其他適用的潤滑劑，包括

山萮酸甘油酯（glyceryl behenate, GB），試驗發現GB與福新普利不會產生交互作

用，而且在實驗室製作藥錠的過程中，使用含量2.0%的  GB也不會產生藥錠黏連

（sticking and picking）的問題，經過長效穩定性測試（long-term stability test）指

出，使用GB的穩定效較硬脂酸鎂佳，但隨後將GB的含量提高到4.0%及7.0%皆開始

發生藥錠黏連的問題，即使同時搭配含量0.3%硬脂酸鎂及含量2.0%的 GB仍然會產

生藥錠黏連。於是1988年Bristol公司以硬脂酸鎂作為潤滑劑向FDA提出的福新普利

新藥申請（New Drug Application, NDA），但長效穩定性較差，所以Bristol公司基

於潤滑效果及與福新普利相容性的考量，決定改以硬酯富馬酸鈉（sodium stearyl 

fumarate, SSF）作為主要的潤滑劑，而以氫化植物油（hydrogenated vegetable oil, 

HVO）為備用的潤滑劑，並於1992年向FDA提出新藥補充申請（Supplemental New 

Drug Application, sNDA）。 

2. 系爭物的研發歷程 

Teva公司進行大量研發試驗尋找適合的潤滑劑，以含量2.4%的GB作為單獨的

潤 滑 劑 ， 但 皆 會 產 生 藥 錠 黏 連 問 題 ， 所 以 基 於 過 去 結 合 使 用 十 二 烷 基 硫 酸 鈉

（sodium lauryl sulfate, SLS）及硬脂酸鎂作為潤滑劑的成功經驗，嘗試於GB的潤化

劑系統中再添加4.0%的SLS作為共同潤滑劑，結果成功克服了藥錠黏連問題，因此

以GB及SLS共同作為系爭物的潤滑劑。 

3. 山萮酸甘油酯（GB）是否屬HVO 

在系爭專利內沒有明確指出氫化植物油（HVO）的定義，因此雙方針對系爭物

所 使 用 的 GB 是 否 屬 於 系 爭 專 利 揭 露 的 HVO 進 行 爭 執 。 Bristol 公 司 在 訴 訟 中 以

Klibanov 教 授 結 合 化 學 字 典 及 大 學 字 典 ， 提 出 HVO 應 為 (1) 單 -/ 二 - 及 三 甘 油 酯
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（glyceride）的混合物；(2)源自或分離自植物來源；(3)其脂肪酸部分或全部被氧

化；(4)其脂肪酸的碳鏈長度為12到22。因此主張系爭物的GB屬於HVO。 

但是Teva公司主張，PHOSITA不會以化學字典及大學字典來拼湊出HVO的定

義 ， 且 美 國 藥 典 ／ 國 家 藥 典 （ United States Pharmacopeia/National Formulary, 

USP/NF）中便有對HVO定義為「經過精製，漂白，氫化及脫臭植物油硬酯，主要

組成為硬脂酸及棕櫚酸的甘油三脂」；而對GB定義為主要為「主要為山萮酸的脂肪

酸之甘油酯混合物」。其中山萮酸（behenic acid, C21H43COOH）碳鏈上的碳數為

22，而硬脂酸（stearic acid, C17H35COOH）及棕櫚酸（plamitic acid, C15H31COOH）

分別為16與18。所以根據USP/NF內的定義，GB不屬於HVO；且GB是由山萮酸與甘

油混合加熱製成，不是對植物油進行氫化反應而得，因此主張GB不屬於HVO。 

此外，系爭專利發明人也在證詞中說明，他們也不知道HVO有包括Klibanov教

授所定義的那麼廣的範圍，他們也不認為HVO有包含GB。地區法院採認Teva公司

的見解及系爭專利發明人的證詞，認定系爭物內的GB不屬於HVO，因此排除文藝

侵權的範疇。 

4. 十二烷基硫酸鈉（SLS）是否為潤滑劑 

Bristol公司認為系爭物使用的SLS一端為親水基，而另一端為疏水基，所以在

製錠過程中，SLS會像是三明治一樣，夾在福新普利及GB中間，因此SLS是作為界

面活性劑，其不會在藥錠表面，無法發揮潤滑劑避免藥錠黏連問題，所以不屬於潤

滑劑。但此論點無法提出有效證據來支持。 

Teva公司則是以X射線光譜儀（XPS）分析，確認系爭物藥錠表面具有SLS，且

有45%至75%的SLS的是在藥錠表面，來證實SLS可以發揮潤滑劑的功能。 

5. 均等分析 

地區法院首先以FWR法對本案進行均等分析，認為系爭物內的GB及SLS皆與系

爭專利的HVO具有相同的潤滑劑功能，但是「方式」及「結果」不相同，所以系爭

物沒有均等侵權。 

本案中地區法院認定「方式」不同的理由有三個，首先為系爭物結合使用GB及

SLS兩種潤滑劑，而系爭專利只採用一種（硬酯富馬酸鈉或氫化植物油）；系爭專
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利使用非水溶性的HVO，而系爭物內的GB為非水溶性，但SLS為水溶性，兩者結合

使用達到協同效應（synergistic effect）；系爭物兩種潤滑劑的總含量為6.4%，超過

系爭專利揭露的潤滑劑上限，4.0%。而地區法院也根據系爭專利與系爭物的研發歷

程，由於系爭物的配方可以成功克服長時間壓錠的藥錠黏連問題，而系爭專利無法

完全克服，所以認定兩者的「結果」不相同。 

此外，由於系爭專利的研發歷程中曾經試驗過GB，雖然GB可以改善了福新普

利錠的穩定性，但產生無法克服的藥錠黏連問題，而系爭專利發明人不認為GB可以

置 換 系 爭 專 利 的 HVO ， 所 以 系 爭 專 利 沒 有 揭 露 GB ， 因 此 地 區 法 院 認 定 ， 對

PHOSITA而言，不具有將系爭物結合使用GB及SLS置換系爭專利HVO的知識。 

四、2018年Bayer動物用除蟲藥劑案21 

(一) 訴訟概要 

系爭專利為美國專利7,728,011號（以下簡稱「’011專利」）。 

Bayer公司主張CAP公司銷售的動物用除蟲藥劑AdvectaTM 3之組成侵害其’011

專利，並向地區法院申請禁制令，同時CAP公司也提出不侵權動議。地區法院也認

為Bayer公司以FWR法進行均等分析時，無法舉證系爭物使用的N-甲基吡咯烷酮

（N-methylpyrrolidone, NMP）與二甲基亞碸（dimethyl sulfoxide, DMSO）混合物與

系爭專利揭露的NMP具有相同的「方式」，而以無實質差異測試法時，也無法證明

兩者為無實質差異，缺乏有力證據證明系爭物均等侵權系爭專利。 

(二) 系爭專利簡述 

本案系爭專利’011專利為一種除蟲用藥的配方，用於去除動物身上的寄生蟲，

如壁蝨、跳蚤，’011專利的配方揭露於請求項第1項，專利範圍為： 

「一種控制動物身上寄身蟲的組合物包含： 

a.重量百分比從約35%到約60%的氯菊酯； 

b.重量百分比從約2.5%到約12.5%的益達胺或其類似物； 

                                                        
21 Bayer Intellectual Property GmbH v. CAP IM Supply, Inc., No. 17-CV-591-RGA, 2018 WL 

1517688 (D. Delaware 2018). 
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c.重量百分比從約27.5%到約62.5%的N-甲基吡咯烷酮（NMP）； 

d.重量百分比從0%到約5%的水； 

e.重量百分比從0%到約0.5%的酚類抗氧化劑；以及 

f.重量百分比從0%到約0.5%的至少一種有機酸。」 

本案系爭物為CAP公司於2015年上市AdvectaTM 3，其使用的有效成分與系爭

專利相同，而差異在於系爭專利使用N-甲基吡咯烷酮（N-methylpyrrolidone, NMP）

作為溶劑，系爭物則是使用NMP再搭配二甲基亞碸（dimethyl sulfoxide, DMSO）的

混合物（以下簡稱「NMP+DMSO」）作為溶劑，組成差異列於表1。系爭專利揭露

的「NMP」是否可以均等至系爭物內的「NMP+DMSO」為本案之爭點。 

表1 系爭專利與系爭物（AdvectaTM 3）之組成差異 

系爭專利（’011專利） 

請求項第1項的成分 

系爭專利揭露 

該成分之含量 

系爭物（AdvectaTM 3） 

該成分之含量 

a. 氯菊酯（permethrin） 約35%到約60% 45.02% 
b. 益達胺（imidacloprid） 
 或其類似物 

約2.5%到約12.5% 8.8% 

c. N-甲基吡咯烷酮 
 （N-methylpyrrolidone, NMP） 

約27.5%到約62.5% 
18.88% NMP 

17.47% DMSO 
d. 水 0%到約5% 0.39% 
e. 酚類抗氧化劑 0%到約0.5% 0.11% BHT 
f. 至少一種有機酸 0%到約0.5% 0.03% 檸檬酸 

 

(三) 法院判決內容概述 

1.CAP公司主張應適用申請歷史禁反言 

系爭專利申請階段，審查官對系爭專利具有顯而易見性提出審查意見，但系爭

專利發明人之一，Sirinyan博士答覆：「顯而易見性不存在……，基於結合Sirinyan

博士對於28種成分進行的測試，及只有請求項第一項的4種成分可以成功溶解益達

胺及氯菊酯，所以直接結合Sirinyan、Dorn、Gladney不足以使請求項具有顯而易見

性。」因此，CAP公司認為Bayer公司為了克服先前技術所提出的不可預期結果的主
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張，已經將系爭專利使用的NMP與所有先前技術或其他的替代性溶劑進行區隔，認

為NMP不能再均等擴張到其他溶劑。 

Bayer公司則稱Sirinyan聲明中主要是論述在Sirinyan測試7種不同的溶劑（28種

成分中包括了7種溶劑），試驗結果只有以NMP作為溶劑時才能成功溶解益達胺及

氯菊酯，所以聲明中沒有將4成分的NMP溶劑系統與所有先前技術的溶劑相互比

較，也沒有主張以4成分的NMP溶劑系統與其他6種溶劑以外的所有成分相比具有不

可預期結果。 

因此，地區法院認為Bayer公司提出的不可預期結果的論述不會對NMP以外的

溶劑產生拋棄（disclaimer）效力，Sirinyan聲明的內容僅限於其有進行的7種溶劑，

而不限此7種以外的溶劑，所以認為CAP公司提出的禁反言抗辯不足以阻卻本案

NMP的均等擴張。 

2.均等分析 

首先，Bayer公司主張FWR法乃基於系爭物的NMP+DMSO與系爭專利的NMP皆

是作為溶劑，具有相同「功能」；而且都屬於非質子的極性溶劑（polar aprotic 

solvent），所以具有相同的「方式」；系爭物與專利物皆具相同對抗跳蚤及壁蝨功

效，所以或獲得相同的「結果」。CAP公司則主張，雖然NMP與DMSO的部分化學

性 質 相 近 ， 但 這 些 相 似 性 不 足 以 用 來 證 明 NMP+DMSO與 NMP具 有 相 同 的 「 方

式」，因為根據Bayer公司的研究指出，當應用於衣領浸泡時，各別使用NMP與

DMSO作為溶劑會具有不同的結果，所以即使化學結構相似，但也不足以用來預測

在溶液內的行為。地區法院認為，Bayer公司沒有提出具體的證據以證明兩者具有相

同的「方式」，另外，對於「結果」的認定方式也有錯誤，因為Bayer公司以專利物

之產品K9 Advantix® II與CAP公司系爭物AdvectaTM 3的標示進行比較，所以誤以整

體產品的比較作為「結果」的認定，正確的「結果」認定應該是比較「NMP」及

「NMP+DMSO」在討論的議題中是否均等。 

訴訟過程中，Bayer公司再次補充對FWR法的解釋，主張兩者「結果」相同是

基於兩者在正確的有效成分濃度下，皆會形成穩定的均相混合物；「功能」相同是

皆形成穩定的均相產品；「方式」相同是皆作為溶劑。但地區法院認為，Bayer公司

提的「結果」與「功能」認定方式大致相同，差異僅在「結果」有強調在正確的有
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效成分濃度下，另外，「功能」所指的形成穩定的均相產品，代表有效成分可以完

全被溶解，這也就是溶劑的功能，而「方式」的認定又說是作為溶劑，所以Bayer公

司已經將「功能」與「方式」混淆。最終，地區法院認定依照Bayer公司的解釋方

式，無論是否與NMP相似，只要能溶解有效成分的所有溶劑都會被納入均等範圍

內，此種解釋過於寬廣，所以否認Bayer公司的FWR法。 

其次，Bayer公司以無實質差異測試法主張均等，因為NMP與DMSO的化學性質

相近，而且皆可作為系爭專利中的溶劑，又系爭物發明人也有向專利局承認系爭物

需要至少需含一些NMP或NEP（N-ethylpyrrolidone），認為系爭物僅是添加一些

DMSO來取代NMP，所以主張NMP與NMP+DMSO為無實質差異。但地區法院認為

依據Bayer公司的論點，即使僅含1%的NMP也會被認為與系爭專利無實質差異，而

且也不能因系爭物含有NMP就代表其抄襲系爭專利；地區法院反而接受CAP公司提

出其於2013年至2015年有進行大量試驗來研發NMP+DMSO作為溶劑的證據，此證

據證明NMP+DMSO與系爭專利的NMP並非具有容易置換性。 

五、2019年UCB穿皮貼片案22、23 

(一) 訴訟概要 

系爭專利為美國專利6,884,434（以下簡稱「’434專利」）及8,232,414號（以下

簡稱「’414專利」）。 

UCB公司主張Watson公司及Activs公司之簡化新藥申請（ANDA, No.206348） 

侵害其’434專利及’414專利，訴訟過程中’414專利因不具新穎性而被無效，而’434專

利的有效性未被撼動。隨後，Activs公司提出系爭物使用的黏合劑與’434專利揭露

的黏合劑的化學性質不同，所以兩者間具有實質差異，但地區法院比較整體黏合劑

系統的試驗結果，指出經皮傳輸的方法與傳輸速率皆相當，所以作出系爭專利揭露

的「聚矽氧類」黏合劑系統與系爭物使用的「聚異丁烯」（polyisobutylene, PIB）

黏合劑系統無實質差異，系爭物均等侵權的認定，而CAFC亦維持地區法院之見解。 

                                                        
22 UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc., No. 14-1083-LPS-SRF, 2017 WL 11646645 (D. Delaware 

2017). 
23 UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc., 927 F.3d 1272 (Fed. Cir. 2019). 
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(二) 系爭專利簡述 

本案系爭專利’434專利為一種治療帕金森氏症的穿皮貼片配方，’434專利的配

方揭露於請求項第1項，專利範圍為： 

「 經 皮 治 療 系 統 包 含 一 個 由 治 療 帕 金 森 氏 症 的 有 效 劑 量 之 游 離 鹼 型 態

Rotigotine24組成的自黏基質層，其中基質層是基於聚丙烯酸酯類（acrylate-based）

或 聚 矽 氧 類 （ silicone-based ） 的 黏 合 劑 系 統 ， 對 游 離 鹼 型 態 Rotigotine 具   5%

（w/w）的溶解度，再該基質層內的所有該游離鹼型是在無水狀態下；一個背襯

層，與基質層的成分為惰性關係；及一個保護箔片或膜層，覆蓋在基質層上，使用

前需去除。」 

另外，為了提升穿皮貼片中Rotigotine的溶解度，於請求項第5項及第14項揭露

可以添加溶解度增進劑的種類，專利範圍分別為， 

請求項第5項為： 

「請求項第1項，其中基質層以矽氧類聚合物黏合劑，進一步包含親水性聚合

物或甘油或甘油衍生物等形式的添加劑，以提高Rotigotine的溶解度。」 

請求項第14項為： 

「請求項第5項，其中親水聚合物可以為聚乙烯吡咯烷酮（PVP）、乙烯吡咯烷

酮與乙酸乙烯酯的共聚物、聚乙二醇、聚丙二醇及乙烯與乙酸乙烯酯的共聚物。」 

本案系爭物為Actavis公司申請的ANDA穿皮貼片產品，該產品具有三層結構：

一個背襯層，由柔軟薄膜組成；一個藥劑／黏合劑基質層，由游離型態Rotigotine、

聚 異 丁 烯 （ PIB ） 黏 合 劑 及 賦 形 劑 包 括 PVP 及 肉 荳 蔻 酸 異 丙 酯 （ isopropyl 

myristate）；及一個離型紙。因此，系爭物與系爭專利的差異為使用的黏合劑不

同，系爭專利揭露的黏合劑為「聚丙烯酸酯類」（acrylate-based）或「聚矽氧類」

（silicone-based），而系爭物則是使用「PIB」作為黏合劑。系爭專利揭露的「聚丙

烯酸酯類」或「聚矽氧類」是否可以均等至系爭物內的「PIB」為本案之爭點。 

                                                        
24 專利範圍原文以(-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-propyl-(2-(2-thienyl)ethylamino)-1-naphthalenol表示，

本文為使文章更易讀取，以Rotigotine表示。 



試驗資料於均等侵權認定的重要性探討 35 

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

(三) 法院判決內容概述 

1.Actavis公司主張應適用申請歷史禁反言 

系爭專利原始申請案的請求項共17項，但在專利局尚未做成任何決定前，UCB

公司便刪除原始的17項請求項，並修改新申請23項請求項。修改前後的請求項對比

為 ， 原 始 請 求 項 第 1 項 到 第 12 項 及 修 改 後 請 求 項 第 18 項 到 第 33 項 （ 以 下 簡 稱

「GROUP I」），皆是維持「……聚丙烯酸酯類或聚矽氧類的黏合劑系統，對游離

鹼型態Rotigotine具  5%（w/w）的溶解度」的語法，在申請過程中沒有對黏合劑種

類進行修正；原始請求項第13項到第17項及修改後請求項第34項到第41項（以下簡

稱「GROUP II」），皆是維持「一種黏合劑」的語法，在申請過程中都沒有指定特

定的黏合劑。但因為審查官認為GROUP I及GROUP II之間不具有相同的技術特

徵 25，所以發出限制要求（restriction requirement）要求UCB公司在兩者中擇一申

請，UCB公司選擇以GROUP I申請，而放棄GROUP II。 

Actavis公司主張，因為GROUP II的請求項範圍為黏合劑且沒有指定特定黏合

劑，所以當UCB公司放棄GROUP II而選擇GROUP I時，就等於放棄了GROUP I以外

的所有黏合劑，因此系爭專利範圍不應該再均等擴張到「聚丙烯酸酯類」或「聚矽

氧類」以外的其他黏合劑。 

地區法院引用過去判例「限制要求不必然會引起申請歷史禁反言」26，認為本

案申請過程中，審查官的限制要求不是因為具有可駁回申請案的先前技術而發出，

且對於專利權人與審查官是否認為GROUP II會涵蓋所有黏合劑的議題是不明確的，

所以地區法院不同意Actavis公司的主張。CAFC則再說明，審查官的限制要求跟

「PIB」無關，並且審查官沒有任何關於「PIB」黏合劑對該專利申請案的可專利性

之論述；UCB公司在修正時從未增加排除「PIB」的限制，所以UCB公司沒有因為

                                                        
25 技術特徵不同之處有二，其一為GROUP I要求產品中不能含有無機矽酸鹽，而GROUP II則

需要含無機矽酸鹽。另一為GROUP II要求需使用PVP作為溶解度增進劑，但只有以聚矽氧

類作為黏合劑的情形才需要，而聚丙烯酸酯類不需要，所以GROUP II只適用在聚矽氧類的

黏合劑，但GROUP I則是主張可以使用聚矽氧類或聚丙烯酸酯類作為黏合劑，所以審查官認

為GROUP I與GROUP II的技術特徵不同。 
26 Bayer Aktiengsellschaft v. Duphar Irtt’l Research B. V., 738 F.2d 1237, at 1243 (Fed. Cir. 1984). 
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審查官的限制要求而減縮申請專利範圍。 

2. Actavis公司主張應適用先前技術阻卻 

Actavis公司主張依據「PIB」黏合劑撰寫的假設請求項（hypothetical claim）包

含了 Cygnus申請案27及其他文獻等先前技術，這些先前技術有揭露以「PIB」作為

黏合劑，所以依照先前技術阻卻的判斷原則，若以「PIB」作為黏合劑進行專利申

請，將會因先前技術而不具有可專利性，因此系爭專利揭露的「聚丙烯酸酯類」或

「聚矽氧類」黏合劑不可以均等擴張至「PIB」黏合劑。 

但地區法院認為，本案中Actavis公司以包含Cygnus申請案的許多先前技術對系

爭專利的有效性提出挑戰，但審理結果認定系爭專利沒有因先前技術的可預見性或

顯而易見性而無效，其中可預見性的部分，因為Cygnus申請案是含有水或者是以極

性溶劑取代水，且沒有證據證明Rotigotine是以游離態還是中性態存在於貼片的基質

內，所以Cygnus申請案對系爭專利不具可預見性；而顯而易見性的部分，Actavis公

司以Cygnus申請案及其他5篇先前技術，但地區法院認為先前技術內沒有教示結合

其 他 技 術 ， 且 缺 乏 結 合 動 機 ， 因 此 認 定 系 爭 專 利 具 非 顯 而 易 見 性 。 因 此 ， 以

「PIB」黏合劑撰寫的假設請求項也不會因Cygnus申請案及其他先前技術而喪失可

預見性及顯而易見性，所以地區法院認定Actavis公司提出的先前技術無法阻卻本案

的均等擴張。而CAFC更加補充說明，Actavis公司所提出的先前技術阻卻論點實質

為對系爭專利有效性的挑戰，因為所指的先前技術也包含「聚丙烯酸酯類」或「聚

矽氧類」，如果Actavis公司的論點正確，則系爭專利請求項與假設請求項都應該無

效。 

3. Actavis公司主張系爭專利限縮的請求項不應藉由均等論來擴大範圍 

Actavis公司主張，「PIB」可作為穿皮貼片的黏合劑是該領域眾所皆知的事，

                                                        
27 Cygnus申請案號為WO 94/07468，專利名稱為持續釋放藥物傳遞裝置的雙相基質（Two-

phase matrix for sustained release drug delivery device），也是關於Rotigotine貼片的藥物釋放

專利，其揭露「聚矽氧烷（polysiloxanes）、聚異丁烯（polyisobutylene, PIB）、聚丙烯酸酯

（polyacrylates）、聚氨酯（polyurethanes）、乙烯與乙酸乙稀的共聚物……可作為基質中連

續親水相的聚合物之實施例」。 
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如先前技術Cygnus申請案也提及PIB可能可作為穿皮貼片的黏合劑，但系爭專利發

明人Mueller博士卻沒有將「PIB」寫在請求項內，選擇較窄範圍的專利範圍後就不

應該再利用均等論來擴大其專利範圍。換言之，即Actavis公司主張發明人可預見

「PIB」為系爭專利中聚合物的均等物，但卻沒有在系爭專利內主張，所以應該可

以用來阻卻均等。 

但地區法院引用過去判例「將專利申請時可預見的物排除均等將與最高法院基

於均等論所建立的『已知可置換性』為侵權之見解有所衝突」28，而CAFC更明確指

出「專利不應該鼓勵發明人把他們尚未發明或測試，而只因為他們知道有可能是均

等的物都列入主張為均等物；並且不應該要求發明人測試所有已知可能的均等物以

避免將來無法以均等論主張侵權而延後申請專利」29，因此在沒有證據指出UCB公

司放棄「PIB」為可能的均等物，Actavis公司的主張沒有被地區法院及CAFC採認。 

4. 均等分析 

在均等分析時，雙方皆採用無實質差異測試法，但Actavis公司著重在比較分子

的 差 異性 ， 強 調 「PIB」 與 「聚 矽 氧 類 」及 「 聚 丙 烯酸 酯 類 」 的化 學 性 差 異 ，

「PIB」的化學結構僅由碳原子及氫原子所構成，不具有任何官能基團，且為不具

有極性的疏水性聚合物；而「聚矽氧類」由矽原子及氧原子等極性原子所構成，

「聚丙烯酸酯類」則含有氧原子等極性原子，所以「聚矽氧類」及「聚丙烯酸酯

類」具有極性及可以進行反應的官能基團。另外，在Rotigotine的化學結構內包含氧

原子、氮原子及硫原子，這些雜原子可能會與「聚矽氧類」及「聚丙烯酸酯類」內

的官能基進行反應或產生氫建等交互作用力，而「PIB」因為不具官能基團且為非

極性，所以不會與Rotigotine產生反應。 

地區法院認為雖然「PIB」與「聚矽氧類」及「聚丙烯酸酯類」具有化學性差

異性，但根據系爭專利內容，應該進行均等分析的對象為黏合劑「系統」的差異，

而不僅是討論黏合劑的差異。根據專家證詞，在發明時，「PIB」與「聚矽氧類」

及「聚丙烯酸酯類」皆是廣泛應用於穿皮貼片的壓敏型黏合劑（pressure-sensitive 

adhesive），作為壓感黏合劑時，此三者具有黏合劑功能、生物惰性、不刺激性、

                                                        
28 Ring & Pinion Serv. Inc. v. ARB Corp., 743 F.3d 831, at 834 (CAFC 2014). 
29 UCB, Inc. v. Watson Laboratories Inc., 927 F.3d 1272, at 1282 (Fed. Cir. 2019). 
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無毒性等相同的特性。另外，PHOSITA應該會了解不同種類的「聚矽氧類」及「聚

丙烯酸酯類」，其溶解度程度、疏水性、黏度等性質範圍將會涵蓋很大範圍，而

「PIB」的性質也可能若入此涵蓋範圍內。進一步，以UCB公司的商品Neupro與

Actavis公司的系爭物及PIB Neupro30進行實測比較，獲得「PIB」或「聚矽氧類」對

於Rotigotine的經皮傳輸的方法與傳輸速率皆相當（以統計學分析方法沒有顯著差

異）。所以，地區法院作出「PIB」黏合劑系統與系爭專利的「聚矽氧類」黏合劑

系統無實質差異的認定。 

另外，系爭物增添的肉荳蔻酸異丙酯（isopropyl myristate），作為皮膚滲透提

升劑，由於系爭專利的請求項使用「包含」（comprising）的開放式（open-ended）

用語，所以添加其他成分仍會落入系爭專利範圍內，且添加滲透提升劑後並沒有產

生不同的藥物傳遞方法，也不影響Rotigotine與PVP之間的複合物形成及沒改變其動

態平衡關係。 

參、試驗資料在均等分析的重要性 

一、試驗資料的角色 

涉及化學物質的專利侵權案件，在進行均等侵權分析時並非直接以化學物質的

物化性質進行比較即可，均等認定與其固有物化性質無直接關係，而是著重於解析

請求項後，探討在系爭專利範圍內，系爭物（或方法）使用的化學物質與系爭專利

揭露的化學物質所扮演的角色與達成的功效是否均等。即使兩種化學物質的化學結

構極為相似，物理化學性質極為相近，但仍不能直接認定為均等，如1997年Tanabe

案，系爭方法的「丁酮」與系爭專利的「丙酮」之化學結構及性質極為相似，但根

據實際試驗證明兩者進行系爭專利的製程反應會產生不同的結果；2003年Bristol

案，系爭物的「GB」與系爭專利的「HVO」，兩者化學結構皆為長鏈的脂肪酸甘

油酯，差異僅為碳數些微不同，其物化性質亦沒有太大的差異，但藉由研發歷程的

試驗資料及發明人的證詞，證實兩者不具有相同的「結果」且不具可置換性；2018

年Bayer案，系爭物的「DMSO」與系爭專利的「NMP」兩種溶劑化學性質相近，但

                                                        
30 Neupro原本使用聚矽氧作為黏合劑，而PIB Neupro則改以PIB作為黏合劑。 
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亦不能直接認定兩者在溶液內的具有相同的行為，而是透過大量的研發試驗資料，

進而認定兩者並非容易置換。反之，即使兩種化學物質化學結構差異甚大，亦不代

表就一定具有實質差異，如2019年UCB案，系爭物的「PIB」與系爭專利「聚矽氧

類」及「聚丙烯酸酯類」具有顯著的化學性差異，但根據請求項內容，應以整體黏

合劑系統作為均等分析的比對對象，而不應以物質間進行比較，透過習知知識及搭

配試驗資料佐證兩者之間無實質差異。 

因此，化學類別的侵權均等分析時，非僅對物質本身獨自的化學或物理性質之

差異性進行比較，仍應以請求項內容的角度進行考量，並可透過試驗資料來印證兩

者物質是否均等。 

二、試驗資料作為可置換性的輔助證據 

即使以PHOSITA的觀點，已經能了解系爭物（或方法）使用的化學物質與系爭

專利揭露的物質具有可置換性，但仍可藉由試驗資料再加強兩者具有均等關係。如

2019年UCB案，系爭物的「PIB」與系爭專利「聚矽氧類」及「聚丙烯酸酯類」皆

是習知廣泛應用於貼片的黏合劑，PHOSITA應能了解「PIB」作為黏合劑時，其黏

合劑特性會在「聚矽氧類」及「聚丙烯酸酯類」的涵蓋範圍內，具有可置換性，但

仍以試驗方式來印證，「PIB」黏合劑系統與系爭專利的「聚矽氧類」黏合劑系統

無實質差異。 

三、試驗資料的運用範圍 

進行均等分析的方法有FWR法及無實質差異測試法，這兩種方法都可採用試驗

資料來加以佐證是否均等。如2003年Bristol案，法院採用FWR法時，藉由系爭專利

與系爭物的研發試驗資料，發現系爭物的「GB」可以成功克服長時間壓錠的藥錠黏

連問題，而系爭專利的「HVO」無法完全克服，所以認定兩者產生的「結果」不相

同。而1997年Tanabe案、2018年Bayer案及2019年UCB案，則是以試驗資料並輔以相

關證據資料，如申請歷史資料、習知知識等，作為無實質差異測試法的依據。 
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四、試驗資料的隸屬範圍 

試驗資料可包括系爭專利及系爭物（或方法）於研發階段，以及後續再研發所

進行的試驗，且無論是成功或失敗的試驗，皆是均等分析時的重要資料。1997年

Tanabe案，專利權人於研發階段曾以系爭方法使用的「丁酮」進行試驗，但無法成

功獲得較高反應轉化率的成果；且被控侵權人於研發階段，以「丁酮」直接置換系

爭專利的「丙酮」並進行系爭專利中實施例的反應，結果反應物幾乎沒發生反應，

雙方的試驗資料成為法院認定兩者具有實質差異的依據之一。2003年BMS案，亦是

藉由系爭專利與系爭物的研發試驗資料，認定兩者對解決藥錠黏連問題有不同的

「結果」。而2018年Bayer案，則是被控侵權人提出曾進行大量試驗的才成功研發出

以「NMP+DMSO」作為溶劑，法院以此認定與系爭專利具有實質差異。 

2001年Moore案，Moore公司於系爭專利提出後仍不斷研發新配方來替代系爭專

利，因此被控侵權人認為PHOSITA將可以根據研發人員所試驗的新替代配方或與系

爭專利相當或較差的其他配方等資料，來認定MMA與苯乙烯是否為均等物，法院

也同意此觀點。 

2019年UCB案，則是訴訟過程中以UCB公司的商品Neupro與系爭物進行實測比

較，發現兩者對於Rotigotine的經皮傳輸的方法與傳輸速率皆相當，法院以此作出無

實質差異的認定。 

五、系爭物（或方法）添加第三種物質的輔助因素 

當被控侵權人能舉證有投入大量資源進行研發試驗，或由雙方過去的研發歷

程，足以證明在系爭物（或方法）中添加的第三種物質所達到的效果並非PHOSITA

可以預期，此類試驗資料，更將可以作為系爭物（或方法）與系爭專利具有實質性

差異之有利證據。如1997年Tanabe案，系爭方法在研發過程中發現必須掌握關鍵

「C物質」的含量，才能將反應物完全轉化的反應條件，而在系爭專利中未教示「C

物質」的關鍵性。2003年BMS案，被控侵權人進行大量研發試驗後，最終發現結合

「GB」與「SLS」共同作為潤滑劑，將可克服藥錠黏連問題，於系爭專利內沒有教

示與揭露這種組合，且專利權人研發系爭專利階段曾使用過「GB」，但亦沒有聯想

到要結合「SLS」。2018年Bayer案，被控侵權人提出曾進行大量試驗的才成功研發
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出以「NMP+DMSO」作為溶劑，以證明系爭專利所揭露的「NMP」含量並非可直

接以「DMSO」單純置換，仍是需要耗時進行研發。 

肆、結 論 

專利侵權訴訟中，於解釋系爭專利請求項後，如果專利權人能順利主張系爭物

（或方法）文義侵權，將可以避免主張均等侵權所需進行的均等分析，但系爭物

（或方法）往往會避開系爭專利的文義範圍，使得均等分析的重要性顯為重要。對

於均等分析的方法，我國與美國皆認可採FWR法或無實質差異測試法進行，根據美

國判例指出，化學類別的均等分析，採用無實質差異測試法會較為適當，另根據相

關研究亦指出，化學類別的均等侵權訴訟採用無實質差異測試法會較容易操作31。

而由本文整理的案例發現，進行無實質差異測試法時，無論是系爭專利或系爭物

（或方法）過往的研發歷程或後續的再研發紀錄等試驗資料，皆會是認定系爭物

（或方法）與系爭專利是否為無實質差異的重要佐證證據；而採用FWR法進行均等

分析時，亦可以利用試驗資料來印證其「結果」是否相同。由於化學物質間的化學

反應或交互作用力非肉眼可直觀目視，且較難精準預測，即使化學結構或性質極為

相近的物質，經過試驗資料仍可能發現兩者具有實質差異，因此，對於化學類別的

均等分析，以試驗資料來佐證是否為無實質差異甚為重要。而從事研究開發時，所

有研發歷程的成功或失敗試驗也都具有相當參考價值，皆可能作為日後判斷均等與

否的有力證據。 

 

                                                        
31 歐新榮，從美國專利均等侵權案例探討化學類別技術之布局策略，2023年，國立臺灣科技大

學專利研究所碩士論文。 
 由於化學物質間的交互作用關係相當複雜，因此對於FWR法中「方式」的認定，專利權

人、被控侵權人及法院往往很難有明確的解釋及共識，案例中以FWR法認定沒有均等侵權

的訴訟，主要皆是因為專利權人無法證明「方式」實質相同，而不是被控侵權人證明了「方

式」實質不相同，所以要成功運用FWR法進行化學類別的均等分析實屬困難。反觀，若採

用無實質差異測試法，可以避開FWR法中難以解釋的「方式」，改以試驗資料來佐證是否

為無實質差異。 
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專題研究  

論著作禁止不當修改權中 
致損害著作人名譽之 
構成要件 
—— 以伯恩公約非形式主義為中心* 

陳匡正** 

壹、前 言 

著作權法之首要立法目的，乃是保障著作人之著作權益1，然著作權除了具備財

產權性質之「著作財產權」，也同時呈現出人類精神創作特質之「著作人格權」2。

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056003 
收稿日：2023年11月28日 
* 本文之初稿，曾於2023年10月20日，以「伯恩公約非形式主義於禁止不當修改權中致損害著

作人名譽之適用」為題，發表於臺灣智慧財法學會、國立中正大學法學院、國立中正大學財

經法律學系、國立臺灣科技大學科技管理研究所、國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策管

理所主辦之「2023台灣智慧財產法學會著作權研討會」，筆者首先感謝當天所有的與會者，

針對本文提出寶貴意見，以利蒐集伯恩公約非形式主義及禁止不當修改權等議題之文獻，來

增強本文之論述，最後完成本文之撰寫。 
** 臺北科技大學智慧財產權研究所教授兼所長。 
1 著作權法第1條前段規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發

展，特制定本法。」 
2 章忠信，著作權法逐條釋義，2023年，修訂6版，6-7頁；簡啟煜，著作權法案例解析，2017

年，修訂4版，4頁。 
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其中，「著作人格權」在大陸法系國家著作權法不僅有嚴格之規定，且其定義乃是

針對以人格利益3之著作保護。舉例而言，著作權法第17條：著作人得以禁止他人以

歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形式或名目，而致生損害著作人

名譽之「禁止不當修改權」4、「禁止醜化權」5或「同一性保持權」6，就其爭議著

重於構成要件「損害著作人名譽」。申言之，除了如何決定著作權法第17條構成要

件「損害著作人名譽」之深入意義外，其是否也違反與貿易有關之智慧財產權協定

第9.1條前段7、伯恩公約第5(2)條前段8中：不得要求履行一定形式要件之規範精

神？ 

一、研究動機及目的 

查數位、網路科技發達之今日，著作之利用更趨於簡單、便利及多樣化，因此

                                                        
3 蕭雄淋，著作權法論，2019年，修訂8版，119頁。 
4 簡啟煜，註2書，144-146頁。 
5 蕭雄淋，註3書，126頁。 
6 蕭雄淋，註3書，126頁。 
7 The front part in Article 9.1 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS Agreement) regulates that, “1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of 
the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto.” See World Trade Organization, 
Documents, data and resources: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights as Amended by the 2005 Protocol Amending the TRIPS Agreement, available at https:// 
www.wto.org/english/docs_e/legal_e/trips_e.htm#art9 (last visited Aug. 8, 2023). 本條之中文翻

譯為：「與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條前段規定：『會員應遵守伯恩公約（1971）

第一條至第二十一條及附錄之規定。』」詳見經濟部智慧財產局網站，https://www.tipo.gov. 
tw/tw/cp-128-207126-bb3f9-1.html，最後瀏覽日：2023年8月8日。 

8 The front part in Article 5(2) of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works (Berne Convention) regulates that, “(2) The enjoyment and the exercise of these rights shall 
not be subject to any formality.” See World Intellectual Property Organization, WIPO Lex, 
Database: Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, available at 
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698 (last visited Aug. 8, 2023). 本條之中文翻譯為：

「伯恩公約第5(2)條前段規定：『上開權利之享有及行使，不得要求須履行一定形式要件，

且應不問著作源流國是否給予保護。』」詳見經濟部智慧財產局網站，https://www.tipo.gov. 
tw/tw/cp-128-207127-6815c-1.html，最後瀏覽日：2023年8月8日。 
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不管是著作外在形式、著作內在內容之改變，其實也再所難免。即使著作權法第17

條採取伯恩公約第6條之2第1項後段9：以損害著作人名譽，為改變系爭著作之內

容，才構成侵害「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」前提之

立法，但我國作為世界貿易組織之會員，理應遵守與貿易有關之智慧財產權協定第

9.1條但書10之規定，亦即著作權法第17條之「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」

或「同一性保持權」，並不必然採用違背伯恩公約第5(2)條前段「不須履行一定形

式要件」之規範精神，甚至於如何定義或判斷著作權法第17條「損害著作人名譽」

之構成要件，這些都是落實著作權法第17條「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」

或「同一性保持權」保護之重要議題。 

是以，本文將透過文獻回顧、比較法論述及案例評析之研究方法，並提出如何

有效的保護著作權法第17條「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持

權」之研究結論，茲具體論述如下節之內容。 

二、研究方法 

本文之研究方法，主要可分為三種：文獻分析法、案例分析法及比較法分析

法。首先，本文透過文獻分析法，來解析伯恩公約第5(2)條前段：「不須履行一定

形式要件」之規定，並梳理伯恩公約第6條之2第1項後段及符合與貿易有關之智慧

                                                        
9 The later part of section 1 of Article 6bis of the Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works (Berne Convention) regulates that, “(1) the author shall have the right to claim 
authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other 
derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or 
reputation.” Id. 本條之中文翻譯為：「伯恩公約第6條之2第1項後段規定：『著作人仍保有

要求其著作著作人身分的權利，並有權反對他人對該著作為歪曲、割裂或其他改變，或有其

他相關貶損行為，致損害其名譽或聲譽者。』」詳同前註。 
10 The proviso in Article 9.1 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights (TRIPS Agreement) regulates that, “1. However, Members shall not have rights or 
obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that 
Convention or of the rights derived therefrom.” See World Intellectual Property Organization, 
supra note 8. 本條之中文翻譯為：「與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條但書規定：『但會

員依本協定所享有之權利及所負擔之義務不及於伯恩公約第六條之二之規定所賦予或衍生之

權利。』」詳同註8。 
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財產權協定第9.1條規範之著作權法第17條「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或

「同一性保持權」等構成要件及深意11。其次，本文採取案例分析法，來剖析相關

實務案例，並針對侵害著作人名譽為改變著作之內容、名目或形式，藉以判斷侵害

「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」與否。再者，本文採用

比較分析法，對於著作權法第17條侵害著作人名譽之決定和判斷，來歸納分析我國

法、伯恩公約及與貿易有關之智慧財產權協定等相關規定和文獻。 

三、論文架構 

本文希冀從明確之研究動機、目的與研究方法，並從以下兩個方面論述本文重

要之觀點。第一，本文分別嘗試從著作權法第17條及國際條約（包含伯恩公約第

5(2)條前段、第6條之2第1項和與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條）之規範目

的、規範歷史及文義解釋等角度，來分析「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或

「同一性保持權」保護與「致損害著作人名譽」要件之關聯性。第二，本文所討論

之重點，乃著重在判斷或定義「致損害著作人名譽」，以及使用「致損害著作人名

譽」之方式，來改變著作內容、名目或形式，是否構成侵害「禁止醜化權」或「同

一性保持權」。 

申言之，本文更吸取了有關理論與實務之精髓，來提出如何同時有效地保護著

作人之著作財產權（「改作權」12）、著作人格權（「禁止不當修改權」、「禁止

醜化權」或「同一性保持權」） 與特別人格權（名譽權13）之具體建議或措施。 

貳、著作禁止不當修改權鳥瞰 

承上所述，本章節主要從學說理論及司法實務之角度，分別從「國際著作權條

約」和「現行著作權法」之規範內容進行解析，不僅詳盡地論述著作「禁止不當修

改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」外，更剖析著作權法第17條構成要件

                                                        
11 章忠信，註2書，77頁。 
12 章忠信，註2書，77頁。 
13 章忠信，註2書，77頁。 
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「致損害著作人名譽」之判斷與適用，甚至該如何有效地保護著作人之「禁止不當

修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」。 

一、國際著作權條約規範解析 

關於現行較著名之國際著作權法條約，總計有九種之多14。只不過，這其中包

含世界上最早之「伯恩公約」與所有世界貿易組織成員須遵守之「與貿易有關之智

慧財產權協定」，且兩者均針對著作權實體部分（亦即著作財產權、著作人格

權），來為詳盡之規範。事實上，本章節將從文義解釋之角度，分別剖析伯恩公約

第5(2)條前段：非履行形式要件、伯恩公約第6條之2及與貿易有關之智慧財產權協

定第9.1條：「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」等規定之深

入意義。 

(一) 伯恩公約第5(2)條前段 

在21世紀初期，美國著作權法學術界掀起著作權是否履行形式要件之爭論15。

首先，就著作權履行再形式要件觀點之興起，除了有越來越多的學說，開始懊悔讓

著作權強制履行形式要件死亡，甚至於恢復著作權履行形式要件之可能優點16。   

另一方面，反對著作權履行形式要件者，將伯恩公約第5(2)條前段規範，被視

為賭桌上之王牌17，亦即其禁止各國著作權法實施著作權履行形式要件，並影響外

國著作、著作權履行形式要件之執行與實施18。進而論之，反對著作權履行形式要

件之論點，乃採取伯恩公約第5(2)條前段規範之精神，更讓衍生著作於世界貿易組

                                                        
14 此九種較著名之國際著作權法條約，分別為伯恩公約、與貿易有關之智慧財產權協定、世界

著作權公約、羅馬公約（著作鄰接權公約）、保護錄音物製作人對抗未經授權重製其錄音物

公約、關於播送由人造衛星散布載有節目信號之公約、避免著作權權利金雙重課稅多邊公

約、世界智慧財產權組織表演與錄音物條約、世界智慧財產權組織著作權條約。詳見蕭雄

淋，註3書，33-34頁。 
15 Christopher Jon Sprigman, Berne’s Vanishing Ban on Formalities, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1565, 

1565. 
16 Id. 
17 Id. at 1566. 
18 Id. 
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織爭端解決程序中，可以獲取保護19。 

(二) 伯恩公約第6條之2 

查伯恩公約第6條之2第1項，實為著作人格權之定義，以及著作人死後著作人

格權之執行。尤其是，伯恩公約第6條之2第1項後段，所規範之「禁止不當修改

權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」，而其構成要件為：「著作人……有權

反對他人對該著作為歪曲、割裂或其他改變，或有其他相關貶損行為，將可能致損

害其名譽或聲譽者20。」 

此外，在1992年著作權法修法之前，著作權法第17條之規範，並未沿用伯恩公

約第6條之2第1項後段之文字，亦即只要為改變系爭著作內容、名目和形式之利

用，就構成「同一性保持權」之侵害21。再者，於1992年著作權法修法之後，變更

系爭著作內容、名目和形式之利用，必須達到「致損害著作人名譽之權利」之程

度，才得以構成「禁止不當修改權」或「禁止醜化權」22。 

事實上，根據伯恩公約第6條之2第1項後段的官方英語翻譯原本，乃是「著作

人……有權反對他人對該著作為歪曲、割裂或其他改變，或有其他相關貶損行為，

『將可能（would be）23』致損害其名譽或聲譽者」，也就是尊重著作內容、名目

和形式權之侵害行為，實為虞害行為24。相反而論，經濟部智慧財產局、內政部著

作權委員會之前後著作權專責機關，甚至之後立法參酌之伯恩公約第6條之2第1項

後段，卻將尊重著作內容、名目和形式權之侵害行為，誤譯成實害行為25。如此亦

導致沿襲伯恩公約第6條之2第1項後段文字之現行著作權法第17條，將「致損害其

名譽之權利」，乃錯誤的解釋或適用為侵害「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」

或「同一性保持權」之前提。其實，從伯恩公約第6條之2第1項後段的官方英語翻

                                                        
19 Id. 
20 同註9。 
21 簡啟煜，註2書，145頁。 
22 簡啟煜，註2書，145頁。 
23 同註9；黃絜，著作人格權中禁止醜化權之研究──以日本法與我國法之比較為中心，2012

年，91-92頁，國立臺北教育大學文教法律研究所碩士論文。 
24 黃絜，同前註，97頁。 
25 黃絜，註23文，93頁。 
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譯原本，乃以「『將可能』致損害其名譽或聲譽者」為構成要件之一，而非以「致

損害其名譽或聲譽者」為侵害「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保

持權」前提之實害犯26。 

更何況前述之觀點，明顯是扭曲伯恩公約第6條之2第1項後段中「損害其名

譽」的規範真諦，因為相關規範可說是一種「協助理解人格利益」之工具，但卻無

法直接導出「僅有名譽受侵害，始可獲得保護」或是「此為最低標準的保護」之論

述27。申言之，伯恩公約作為大陸法系及海洋法系妥協之結果，所以伯恩公約第6條

之2第1項後段係針對著作人格權利益，提供不同之法系、不同之保護手段28。 

(三) 與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條 

讓著作權之基本保護29，更具有全球性，而且針對世界貿易組織各成員之立法

不具備強制性，其實就仰賴與貿易有關之智慧財產權協定的「推波助瀾」。當然，

著作權保護不同於其他智慧財產權，不僅有著作財產權與著作人格權之區分外，與

貿易有關之智慧財產權協定第9.1條但書規範，卻得以排除世界貿易組織各成員履行

著作人格權（包括「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」在

內）之保護30。 

既然，我國著作權法第三章第三節之規範，選擇立法保護公開發表權、姓名表

示權及禁止不當修改權等三種著作人格權，如此暨遵守伯恩公約第6條之2第1項之

規定，亦不當然違背與貿易有關之智慧財產權公約第9.1條但書之規範意旨。因此，

本文在下一節將採取著作權法理論與司法解釋之方法，來深度剖析「致損害其名譽

或聲譽者」要件，於保護「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持

權」之適用，以及應如何有效地保護著作人之「禁止不當修改權」、「禁止醜化

                                                        
26 黃絜，註23文，97頁；陳筱文，論同一性保持權之範圍與限制，2023年，93頁，國立中興大

學法律學系碩士論文。 
27 黃致穎，論著作權法第17條「致損害其名譽」要件之妥當性，高大法學論叢，2017年3月，

12卷2期，179頁。 
28 同前註。 
29 World Trade Organization, Trips: A More Detailed Overview of the Trips Agreement, available at 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm (last visited Aug. 8, 2023). 
30 同註10。 
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權」或「同一性保持權」。 

二、現行著作權法規範剖析 

即便從前揭伯恩公約第5(2)條前段、同公約第6條之2及與貿易有關之智慧財產

權協定第9.1條等規定來觀察，現行著作權法之立法，著作人格權（包含「禁止不當

修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」在內）之保護，乃同時符合前述國

際公約之規範意義。 

事實上，本節將針對兩大方向來檢視：第一，著作權法第17條規定中「致損害

其名譽」要件，不應是侵害「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持

權」之前提；第二，著作權法第17條規定之「致損害其名譽」要件，不應為侵害

「禁止不當修改權」、「禁止醜化權」或「同一性保持權」之前提要件，如此才能

有效地保護「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」。特別是，

本節則分成著作二元論、著作權法第17條之構成要件與法律效果兩部分來為論述。 

(一) 著作二元論31 

按現行著作權法第3條第1項第3款規定：「著作權：指因著作完成所生之著作

人格權及著作財產權」、同法第10條前段規定：「著作人於著作完成時享有著作

權」，其實是體現在創作保護主義32下，著作人完成著作以後，其同時被著作財產

權及著作人格權兩者所保護。深而論之，著作權得以分成保護著作人財產利益之

「著作財產權」與著作人格利益之「著作人格權」兩類外，兩者相互對立且歸屬於

著作權之概念中33。 

只不過，許多大陸法系國家（例如：德國、韓國、日本及我國）之著作權法，

均針對著作人格權有嚴密之規範34，如此立法（若）是秉持著作二元論之精神，理

應平等保護著作財產權及著作人格權（包括：公開發表權、姓名表示權或同一性保

持權）兩者。申言之，倘若著作權法第17條之「致損害著作人名譽」要件，乃是保

                                                        
31 蕭雄淋，註3書，1-2頁。 
32 章忠信，註2書，47-49頁。 
33 蕭雄淋，註3書，1頁。 
34 蕭雄淋，註3書，119頁。 
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護「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」之前提，確實在著作

二元論下，無法保護「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」之

立場。 

(二) 著作權法第17條之構成要件及法律效果 

著作權法第17條乃是保護著作人格權中「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」

或「同一性保持權」之規定，故為深入探討同條「致損害著作人名譽」之重要構成

要件，就應該先從同條之構成要件和法律效果，來為本節主要之論述內容。 

1. 著作權法第17條構成要件 

深入探究著作權法第17條之構成要件，首先是權利主體是同時享有著作財產

權、著作人格權之著作人，再者侵權人之主要行為態樣乃包含：以歪曲、割裂、竄

改或其他方法改變著作人著作之內容、形式或名目。申言之，著作權法第17條規範

中：「著作改變之形式」，其實包括著作標題、著作自身（內在形式、外在形式）

之改變。 

值得注意的是，就著作權法第17條最重要之構成要件「致損害著作人名譽」本

身，亦即侵權人雖以歪曲、割裂、竄改或其他方法，來為改變著作人著作內容、

形式或名目之行為，仍必須達到「致損害著作人名譽」之侵權程度。查著作權法

第17條承繼之來源：伯恩公約第6條之2第1項後段的英語翻譯原文，理應為「著作

人……有權反對他人對該著作為歪曲、割裂或其他改變，或有其他相關貶損行為，

『將可能（would be）35』致損害其名譽或聲譽者」，而非如現行著作權法第17條

之規範文字：「著作人……以歪曲、割裂、竄改或其他方法改變其著作之內容、形

式或名目致損害其名譽之權利36」，實乃肯定語態之實害犯37。尤其是，伯恩公

約第6條之2第1項後段之規定，主要是為了推廣著作人格權概念，其實強調著作人

格利益，才是「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」之規範

                                                        
35 同註9；黃絜，註23文，97頁。 
36 著作權法第17條。 
37 陳筱文，註26文，93頁。 
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重心38。 

進而論之，現行著作權法採取著作二元論之立法，如此不僅符合伯恩公約第6

條之2第1項之規定，亦不違背與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條但書之規範精

神，藉以有效地保護「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」。

根據伯恩公約第6條之2第1項後段之規範原意，著作權法第17條理應被稱作「同一

性保持權」為妥，而非如現行著作權法以「致損害著作人名譽」為保障「同一性保

持權」之前提。 

2. 著作權法第17條法律效果 

由於現行侵害著作權（即著作財產權和著作人格權）之責任有民事39、刑事40

及行政41等三類型。第一，以民事責任來觀察，侵害著作人格權（包括「禁止醜化

權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」在內）者，乃包括被排除和被防止

侵權之狀態（著作權法第84條42參照）、財產與非財產之損害賠償（著作權法第85

條第1項43參照）及表示著作人之姓名或名稱、更正內容或為其他回復名譽之適當處

分（著作權法第85條第2項44參照）。特別當著作人死亡後，主張回復其「禁止醜化

權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」，亦有明確親屬順序之規定（著作

權法第86條45參照）。 

第二，從刑事責任來分析，侵害「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同

一性保持權」者，處以2年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣50萬元以下罰

金（著作權法第93條第1款46參照）。而被害人或其他有告訴權人得申請被告將判決

                                                        
38 黃致穎，註27文，163-164頁。 
39 著作權法第80條至同法第90條之3，乃是著作侵權之民事責任規範。 
40 著作權法第91條至同法第103條，乃是著作侵權之刑事責任規定。 
41 著作權法第90條之1及同法第97條之1，乃是著作侵權之行政責任規定。 
42 著作權法第84條。 
43 著作權法第85條第1項。 
44 著作權法第85條第2項。 
45 著作權法第86條。 
46 著作權法第93條第1款。 
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書全部或一部登報（著作權法第99條47參照），又法人或自然人代理人科處著作權

法第93條之連帶罰金（著作權法第101條第1項48參照）。只不過未經認許之外國法

人，對於著作權法第93條之罪，得為告訴或提起自訴，且司法警察官或司法警察對

侵害他人之「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」者，得依法

扣押其侵害物，並移送偵辦（著作權法第103條49參照）。尤其是，侵害「禁止醜化

權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」之罪責，須為告訴乃論（著作權法

第100條第1項前段50參照）。 

第三，侵害「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」之物品

者，得以被海關查扣（著作權法第90條之1第1項51參照）。尤其是此項查扣之申

請，必須提供保證金及賠償擔保（著作權法第90條之1第2項52參照）。 

三、比較與分析 

綜上所述，侵害「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或「同一性保持權」不

僅有民事、刑事及行政責任之處罰外，還涉及憲法第15條財產權、憲法第22條基本

權概括條款（即著作人格權）53之保障。想當然爾，著作權法第17條之構成要件及

法律效果，實則為探討相關爭議之重心。 

事實上，若歸納整理伯恩公約第5(2)條前段、同公約第6條之2及與貿易有關之

智慧財產權協定第9.1條等原文規定54及規範精神55，來剖析著作權法第17條「致損

害著作人名譽」之構成要件，其不僅不該為保護「禁止醜化權」、「禁止不當修

改權」或「同一性保持權」之前提外，而其所保護者理應是「同一性保持權」為

                                                        
47 著作權法第99條。 
48 著作權法第101條第1項。 
49 著作權法第103條。 
50 著作權法第100條第1項前段。 
51 著作權法第90條之1第1項。 
52 著作權法第90條之1第2項。 
53 司法院大法官會議解釋第399號之意旨指出：「姓名權為人格權之一種，人之姓名為其人格

之表現，故如何命名為人民之自由，應為憲法第二十二條保障。」 
54 黃絜，註23文，97頁。 
55 黃致穎，註27文，163頁。 
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妥56。申言之，若未來法院或執法者如此適用或解釋著作權法第17條之規範，才得

以有效地保護「同一性保持權」。 

參、著作禁止不當修改權規範施行之爭議 

即便從學說和立法沿革之角度觀察，著作權法第17條乃保護「禁止醜化權」、

「禁止不當修改權」或「同一性保持權」，但其實就前揭伯恩公約第6條之2第1項

後段的規範原文來看，其應被統稱作「同一性保持權」較為妥適。然我國著作權法

秉持大陸法系嚴密保護著作人格權（包含「禁止醜化權」、「禁止不當修改權」或

「同一性保持權」在內）之特色，不僅須維護伯恩公約第6條之2第1項（推廣著作

人格權概念57）之規定，也不得違反與貿易有關之智慧財產權協定第9.1條但書之規

範精神。 

是以，本文以充分地保護「禁止不當修改權」為基礎上，則以「實施著作禁止

不當修改權規定與非履行形式要件之牴觸」與「如何決定致損害著作人名譽之觀點

不一」兩部分，來分別進行深入之論述。 

一、實施著作禁止不當修改權規定與非履行形式要件之牴觸 

依據伯恩公約第5(2)條前段之規定：「上開權利之享有及行使，不得要求須履

行一定形式要件，且應不問著作源流國是否給予保護。」進而言之，無論是著作財

產權抑或著作人格權之保護，伯恩公約第5(2)條前段「著作非履行形式要件」的具

體呈現，乃包括：2003年新修正著作權法第37條第2項，已經將2001年原條文之規

定「前項授權經公證人作成公證書者，不因著作財產權人嗣後將其著作財產權讓與

或再為授權而受影響」刪除58。除此以外，著作權法第3條第1項第3款規定：「著作

權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權」，其不只是創作保護主義之重

要規定外，亦為實踐伯恩公約第5(2)條前段「著作非履行形式要件59」之重要例子。 

                                                        
56 簡啟煜，註2書，145頁。 
57 黃致穎，註27文，163頁。 
58 蕭雄淋，註3書，27頁。 
59 同註8。 
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申言之，剖析著作權法第17條主要之構成要件「致損害著作人名譽」，而重要

之爭點乃為其是否為保障著作之內容、形式或名目，不被不當地以歪曲、割裂、竄

改或其他方式來改變之「禁止不當修改權」的前提要件？此關鍵問題之答案，不但

牽涉到「禁止不當修改權」之有效保護外，倘若著作權法第17條構成要件「致損害

著作人名譽」，是「禁止不當修改權」保護之前提，乃明顯違反伯恩公約第5(2)條

前段「著作非履行形式要件」與同公約第6條之2第1項「保護著作人格利益60」之規

範精神。 

二、如何決定致損害著作人名譽之觀點不一 

特別在解析著作權法第17條最重要之構成要件「致損害著作人名譽」，亦即如

何決定著作人名譽之損害，並以何為準繩呢？綜合歸納學說、實務之見解，主要以

下列四者為依據： 

(一) 著作人之感受 

第一說認為，以著作人之主觀感受61，來作為考量著作權法第17條構成要件

「致損害著作人名譽」之準據。 

(二) 創作專業團體之觀點 

第二說認為，以創作專業團體之多數意見，來作為決定著作權法第17條構成要

件「致損害著作人名譽」之準據，舉例來說：以攝影著作為創作主體之攝影協會；

以語文著作為創作主體之作家協會等多數意見62為依據。 

(三) 多數普羅大眾之意見 

第三說認為，以多數普羅大眾之多數意見，來作為判斷著作權法第17條構成要

件「致損害著作人名譽」之準據，舉例而言：針對普羅大眾之問卷調查結果63，來

                                                        
60 黃致穎，註27文，163-164頁。 
61 蕭雄淋，新著作權法逐條釋義(一)，1998年，再版1刷，229頁。 
62 同前註。 
63 蕭雄淋，註61書。 
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作為斟酌依據。 

(四) 舉證責任轉換之論點 

事實上，著作權人所享有之著作權，仍屬於私權，與其他一般私權之權利人相

同，針對其著作之原創性與著作權之存在，著作權人64或檢察官65理應負擔舉證之

責任。然實務界亦有論點指出，為判斷著作權法第17條之構成要件「致損害著作人

名譽」，舉證責任應由著作權人或檢察官，轉換至「致損害著作人名譽」而侵害同

條「禁止不當修改權」者（即被告），也就是減輕著作權人（即原告）之舉證負

擔，讓舉證責任移轉至被告。 

然著作權之保護，雖不如專利權、商標權及營業秘密，均擁有巨大經濟或商業

利潤之特徵，但其卻具備促進國家文化發展之功能66，是故在學說上並不採取過於

主觀和著作人保護不足之第一說、第三說，而是採取較為客觀真實之第二說67。至

於，實務界所主張之第四說：舉證責任轉換論點，此說乃明顯違反著作權人或檢察

官，針對著作侵權（包括：「禁止不當修改權」）成立與否，應負擔舉證責任之訴

訟法規範精神（民事訴訟法第277條前段68、刑事訴訟法第161條第1項69參照）。尤

其是，法官心證之形成，理應斟酌原告、被告之舉證，並經過充分之辯論程序，且

「舉證之所在，敗訴之所在」，而法官所作出關於著作侵權之判決，原告與被告均

應充分負擔舉證之責任，故本文亦不採取第四說之論點。 

值得注意的是，我國現行司法實務之見解，卻認定著作權法第17條構成要件

「致損害著作人名譽」，實為保護「禁止不當修改權」之前提要件，並以著作人未

舉證被告如何致生損害著作人名譽之情事，而否定其著作被「禁止不當修改權」所

                                                        
64 最高法院97年度臺上字第6410號民事判決、同院99年度臺上字第50號刑事判決、智慧財產法

院102年度民著訴字第49號民事判決等參照。 
65 智慧財產法院100年度刑智上易字第35號刑事判決參照。 
66 同註1。 
67 蕭雄淋，註61書；葉茂林，評著作權法第十七條「同一性保持權」修正草案，月旦法學雜

誌，1997年7月，26期，78-79頁；顏明瑋，著作人格權與著作財產權內在衝突之問題研究─

─以法律經濟分析為中心，2014年，75頁，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。 
68 民事訴訟法第277條前段。 
69 刑事訴訟法第161條第1項。 
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保護。如此立場不僅違反伯恩公約第6條之2第1項及同公約第5(2)條前段的規範精

神，且現行司法實務判決並未明確提出如何判斷著作權法第17條構成要件「致損害

著作人名譽」之具體途徑70。 

三、歸納與解析 

歸納解析整理伯恩公約第5(2)條前段、同公約第6條之2及與貿易有關之智慧財

產權協定第9.1條等規定，雖然我國並非伯恩公約之締約國，而是與貿易有關之智慧

財產權協定之締約國，但在維護大陸法系國家嚴密保護著作人格權（包括禁止不當

修改權在內）71之傳統基礎下，著作權法第17條之立法不僅遵守伯恩公約第6條之2

第1項保護著作人格權利益的規定，也不當然違反與貿易有關之智慧財產權協定第

9.1條但書排除著作人格權立法的規定。 

申言之，在探討「禁止不當修改權」等爭議時，理應以著作權法第17條中「致

損害著作人名譽」構成要件之討論為主，特別是同條「致損害著作人名譽」之構成

要件，是否為保護「禁止不當修改權」之前提要件，如此亦為有效地保護著作人

「禁止不當修改權」之關鍵。深而論之，倘若著作權法第17條「致損害著作人名

譽」之構成要件，實乃保護「禁止不當修改權」之前提要件，則與伯恩公約第5(2)

條前段「著作非履行形式要件」、同公約第6條之2第1項「保護著作人格權利益」

之原文規定、規範精神相衝突外，就具體判斷著作權法第17條構成要件「致損害著

作人名譽」者，於學說上不應採取著作人之感受、多數普羅大眾之意見等觀點，也

不應採取實務界所主張之舉證責任轉換論點，而應採取學說上之創作專業團體觀點

才比較客觀，但可惜的是，現行司法實務卻未提出如何決定著作權法第17條構成要

件「致損害著作人名譽」之具體方法。 

                                                        
70 現行之司法實務判決僅指出，當著作人舉證被告以損害其名譽之方式，來改變其著作之內

容、形式或名目者，才得以構成著作權法第17條「禁止不當修改權」之保護，例如：智慧財

產法院109年度民著上易字第18號民事判決、智慧財產及商業法院109年度民著上字第18號民

事判決、同院111年度民著上易字第4號民事判決、同院110年度民著上易字第8號民事判決及

同院111年度刑智上易字第31號刑事判決等參照。 
71 蕭雄淋，註3書，119頁。 
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肆、結論與建議 

本文具體整理並歸納前揭關於著作權法第17條之「致損害著作人名譽」構成要

件，是否為保護「禁止不當修改權」之前提要件，以及如何具體決定著作權法第17

條「致損害著作人名譽」構成要件之方法等理論和實務見解，更進一步提出未來可

能之修法建議及政策方向，茲分別詳細論述如下： 

一、結 論 

古語有謂：「它山之石，可以攻玉。」將此語適用於著作權法第17條「致損害

著作人名譽」構成要件之探討乃包括：受到伯恩公約第6條之2第1項之影響，許多

大陸法系國家（例如：我國）著作權法，針對著作人格權（包含禁止不當修改權在

內）之保護，有著更嚴密之規定。只不過對於著作人格權之立法，亦不違背與貿易

有關之智慧財產權協定第9.1條之規定。當然，著作人格權（包括禁止不當修改權在

內）應被有效的保護，所以必須從著作權法第17條之規範本身來剖析，尤其是針對

同條「致損害著作人名譽」之構成要件。 

為了落實著作二元論之精神，亦即實踐著作權法第3條第1項第3款之規定：

「三、著作權：指因著作完成所生之著作人格權及著作財產權。」深而論之，著作

人格權之保護，等同於著作財產權之保護。如果欲落實伯恩公約第5(2)條前段「著

作非履行形式要件」、同公約第6條之2第1項「針對著作人格權利益保護」之規

定，著作權法第17條「致損害著作人名譽」之構成要件，不應是保護「禁止不當修

改權」之前提要件，也就是說，其所保護者乃為「同一性保持權」，而不該被稱作

為「禁止醜化權」或「禁止不當修改權」。 

二、建 議 

若從伯恩公約第5(2)條前段「著作非履行形式要件」、同公約第6條之2第1項

「針對著作人格權利益保護」之原文規定及規範精神來看，本文主張著作權法第17

條「致損害著作人名譽」之構成要件，不應該是保護「禁止不當修改權」之前提要

件，因為如此拘泥以「致損害著作人名譽」（形式要件）歪曲、割裂、竄改或其他

方法，來改變其著作之內容、名目或形式，才構成對著作人「禁止不當修改權」之
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侵害，卻讓著作權法第17條「禁止不當修改權」之保護流於形式。 

另一方面，就具體判斷著作權法第17條之構成要件「致損害著作人名譽」者，

於學說理論及實務觀點上共有四說，只不過採取著作人感受說或是多數普羅大眾意

見說，確實太過於主觀與著作人保護不足，至於採取舉證責任轉換觀點，卻有原告

及被告無法都充分負擔舉證責任之缺點，故本文主張應採取創作專業團體觀點說，

才比較真實客觀。雖然學說理論與實務觀點，針對決定「致損害著作人名譽」之意

義，有不同之論點和看法，但可惜的是，現行司法實務卻並沒有提出如何決定「致

損害著作人名譽」之具體方式或途徑。 
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專題研究  

專利法修正草案之 
複審與爭議案件制度探討 

趙志祥* 

壹、前 言 

行政院2023年3月所公告的專利法修正草案，變動、增加的條文極多，本文僅

就有關專利新申請案准駁、核准後之舉發及其所衍生的後續複審訴訟及爭議訴訟的

救濟程序進行探討，但不涉及修正、更正所衍生的其他複審訴訟及爭議訴訟程序。 

貳、歷來專利法修正對再審查及舉發案件產生的影響 

我國專利法自1944年實行至今已近80年，近30年來專利法歷經異議制度的廢

止1、新型改採形式審查2、早期公開與申請人必須自申請日起3年內須提出的實體審

查制度3及舉發聲明制度4，每一次的專利法的修正都牽動專利權人之申請及救濟策

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056005 
收稿日：2023年12月08日 
* 勤誠專利商標事務所所長／專利師。本文僅代表作者個人見解，不代表任何單位意見。

 

1 2003年1月3日公告專利法修正廢除原專利法第41條異議制度。 
2 依2003年1月3日公告專利法第98條之規定，新型專利申請採形式審查。 
3 參閱2003年1月3日公告專利法第36、37條。 
4 依2013年1月1日施行專利法第73條規定得就部分請求項提起舉發。 
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略。2008年7月我國成立智慧財產法院5，賦予法官有自為判決專利無效之權，被告

得以在專利侵權訴訟中主張專利無效抗辯，使得歷來專利法修正及智慧財產法院成

立，對專利申請之再審查及後續行政救濟程序都造成極大的影響，此可由歷來對應

案件的再審查率、舉發率、訴願率、行政訴訟率統計數量窺探6。 

◎20年來專利法修正對再審查案件的影響 

(一) 再審查案件統計 

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002年至2022年各年的發明新申請、

申請實體審查、再審查、核駁及發證總數進行重新統計整理後得各年發明提出再審

查率7約為14～15%，如下表及曲線圖所示： 

 
項 目 

年 度 
發明新申請 申請實體審查 再審查 再審查率 核 駁 發 證 

2002 31,616 3,040 7,413 243.8% 12,031 22,616 
2003 35,823 21,269 8,503 40.0% 14,354 21,752 
2004 41,919 27,334 5,528 20.2% 9,216 28,583 
2005 47,841 34,488 1,482 4.3% 4,886 20,800 
2006 50,111 43,348 2,129 4.9% 6,028 23,324 
2007 51,676 46,093 2,314 5.0% 5,353 22,315 
2008 51,909 45,938 1,537 3.3% 5,115 12,891 
2009 46,654 40,905 2,143 5.2% 8,938 14,152 
2010 47,442 41,115 2,758 6.7% 10,806 16,348 
2011 50,082 43,528 3,305 7.6% 14,916 20,028 
2012 51,189 44,465 4,466 8.7% 20,871 25,535 

                                                        
5 目前更名為智慧財產及商業法院。 
6 由於再審、訴願、行政訴訟通常會發生在新申請案申請後數年才會發生，但因我國新申請案

總數或發明新申請總數變動趨勢穩定，因此本文再審率、舉發率、訴願率、行政訴訟率採對

應當年的新申請總數為分母，仍可真實反應近年再審率、舉發率、訴願率、行政訴訟率的趨

勢，而有參考價值。 
7 係以各年發明提出實體審查新申請者為分母，再審查案件數量為分子所得之數。 



專利法修正草案之複審與爭議案件制度探討 61 

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

項 目 

年 度 
發明新申請 申請實體審查 再審查 再審查率 核 駁 發 證 

2013 49,217 43,447 6,350 14.6% 26,287 40,249 
2014 46,379 41,252 6,973 16.9% 24,349 45,601 
2015 44,415 40,475 6,667 16.5% 21,372 48,315 
2016 43,836 38,382 6,239 16.3% 15,427 48,947 
2017 46,122 40,124 5,343 13.3% 10,383 45,710 
2018 47,429 41,991 4,430 10.5% 8,601 36,147 
2019 48,268 42,987 5,076 11.8% 9,640 34,926 
2020 46,664 43,035 6,283 14.6% 11,206 33,811 
2021 49,116 43,576 6,496 14.9% 10,628 36,576 
2022 50,242 44,402 6,426 14.5% 9,904 37,175 

 

 
 

依上統計表顯示，2005至2012年間的再審查率為4%～9%，觀察於同時期間的

發證及核駁總數明顯少其他年份，推測是累積未審查案件過多所致8，因此該期間的

再審查率應判定為「非常態」。依上表2010至2012年連續3年的統計，我國發明專

                                                        
8 智慧財產局於2010年起全力推動行政院核定之「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」至

2017年底執行完畢。 
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利再審查率約為發明新申請案總數的14～15%9，即每年的再審查數量約為6千餘件

可視為接近常態情況。 

(二) 舉發案件統計 

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002至2012年各年異議10及舉發案件

數，進行統計整理後得各年舉發率11，如下表及曲線圖所示： 

 
項 目 

年 份 
新申請 異 議 舉 發 舉發率 

2002 61,402 1,734 591 3.8% 
2003 65,742 1,867 512 3.6% 
2004 72,082 1,197 811 2.8% 
2005 79,442 1,583 2.0% 
2006 80,988 1,294 1.6% 
2007 81,834 1,159 1.4% 
2008 83,613 1,034 1.2% 
2009 78,425 980 1.2% 
2010 80,494 951 1.2% 
2011 82,988 792 1.0% 
2012 85,074 828 1.0% 
2013 83,211 660 0.8% 
2014 78,015 616 0.8% 
2015 73,627 602 0.8% 
2016 72,442 548 0.8% 
2017 73,791 525 0.7% 
2018 73,421 567 0.8% 
2019 74,652 431 0.6% 

                                                        
9 依智慧財產局統計，我國近10年設計專利的再審數每年約100餘件，遠小於發明再審件6千餘

件，因此本文將忽略設計專利所衍生的再審案。 
10 我國自2003年後廢除異議制度。 
11 係以各年發明提出新申請為分母，舉發數量為分子所得之數；其中2002至2004年之舉發率計

算是以當年舉發與異議之合為分子。 
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項 目 

年 份 
新申請 異 議 舉 發 舉發率 

2020 72,238 467 0.6% 
2021 72,613 438 0.6% 
2022 72,059 431 0.6% 

 

 
 

在2002至2003年尚有異議制度，每年舉發案約為500～600件，2003年廢除異議

制度後舉發案件突增但在2005年後由1,500餘件驟降至2008年的1,000餘件，本文推

估為原本有意發動異議程序的案件後因舉發成本較高而失去提起舉發意願所致：

2008年我國智慧財產法院成立，專利侵權訴訟之被告得於訴訟中以專利無效進行抗

辯，智慧財產法院可對專利是否有效進行判決，上表自2008年後，舉發案件再次呈

逐年驟降趨勢，似可證明與智慧財產法院成立有關。 

另外我國在2013年後，對於舉發採行部分舉發制度，舉發人必須對被舉發案之

請求項逐條舉證舉發，因而必須負擔較高的舉發費用12及舉證力度，於上表統計中

似也可由2013年後舉發案件再次快速驟降，舉發率由0.8%減縮至0.6%得到佐證。依

上表統計，近4年舉發率約維持在6%，每年約400餘件，本文推論若無其他影響因素

                                                        
12 舉發規費為新台幣5,000元，每一請求項為800元；例如被舉發人有20項請求項，則舉發人須

負擔21,000元的規費，如有委託代理人，代理費用需另計。 
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將可視為常態。 

(三) 訴願及行政訴訟統計 

依經濟部智慧財產局的統計資料顯示，自2002至2012年各年訴願及與專利申請

有關的行政訴訟件數，進行重新統計整理後得各年訴願率及行政訴訟率13，如下表

所示： 

 
新申請 訴 願 訴願率 行政訴訟 行政訴訟率 

2005 79,442 1,033 1.30% 

2006 80,988 737 0.91% 

2007 81,834 685 0.84% 

2008 83,613 531 0.64% 

2009 78,425 508 0.65% 93 0.12% 

2010 80,494 421 0.52% 143 0.18% 

2011 82,988 349 0.42% 183 0.22% 

2012 85,074 386 0.45% 135 0.16% 

2013 83,211 444 0.53% 133 0.16% 

2014 78,015 426 0.55% 122 0.16% 

2015 73,627 367 0.50% 127 0.17% 

2016 72,442 313 0.43% 104 0.14% 

2017 73,791 288 0.39% 103 0.14% 

2018 73,421 274 0.37% 103 0.14% 

2019 74,652 211 0.28% 95 0.13% 

2020 72,238 201 0.28% 67 0.09% 

2021 72,613 238 0.33% 70 0.10% 

2022 72,059 198 0.27% 83 0.12% 

 

                                                        
13 係以各年新申請為分母，訴願為分子所得之數為訴願率；以各年新申請為分母，行政訴訟數

為分子所得之數為行政訴訟率。 
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其中訴願率呈穩定下降，近4年來約為0.3%，而提起行政訴訟率近10年略大於

0.1%。由於專利法修正草案刪除訴願制度，因此可以歷年提起之訴願率反映未來實

施專利法修正草案後可能提起複審訴訟與爭議訴訟之案件總數量，依上表近5年的

訴願率（平均訴願率約為0.30%），若以每年7萬2千件的專利新申請案計，修正草

案實施後每年將衍生近200件左右的複審訴訟或爭議訴訟14。 

(四) 小 結 

本次專利法修正案，主要修改目前的再審查制度、舉發制度及後續原有的行政

救濟制度，依前述統計，進入新的複審制度的案件數中，再審查案件數約為新申請

案總數的14%～15%，舉發案件數約為申請案總數的0.6%，因此專利法修正案實施

後複審及爭議審議會將以審理現行再審查案為主要業務，每年約6,500件左右；至於

複審訴訟及爭議訴訟案件數之總合推估約為僅占新申請總數的0.3%，約2百餘件，

若依經濟學的角度，為僅占0.3%的案件大幅修正專利法並改變現行的救濟制度，是

否具有性價比，實有待商榷。 

每一件發明案件，皆是發明人的心血結晶，政府有責任選擇最佳、公平、公正

的處理方式對待每一專利申請案，是為公益也是維護申請人的權益，由於此次修

                                                        
14 統計表的資料並無法區分因專利申請案駁回或因舉發案所產生的後續複審訴訟或爭議訴訟。 
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法，大幅改變原有的專利申請及救濟制度，例如將原行政訴訟的救濟程序改為準用

民事訴訟程序，但對照前項統計，有關專利爭議或複審訴訟的案件僅影響約占新申

請案不到0.3%的案件適用，而這些案件採現行的行政救濟程序是否真的無法獲得適

當的救濟或已窒礙難行，大幅修改現行專利法是否符合經濟效率、節約性或者具公

眾利益，顯有討論的空間。 

參、複 審 

一、複審之組織及前置審查 

依專利法修正草案第66條之2規定，複審及爭議審議會係以合議方式審議，其

審議人員由專利專責機關人員或具法律專長人員3名或5名擔任，並指定其中一人為

審議長；因此在修正草案實施後勢必會增加專利專責機關的審查人力負擔，依該修

正草案之說明係參考韓國、日本、大陸的立法例，於修正草案第66條之9增列前置

審查制度，明定「核駁複審案申請時，併提修正說明書、申請專利範圍或圖式者，

專利專責機關應指定一名專利審查人員為前置審查」。藉由前置審查制度讓因修正

已克服不予專利缺陷的專利申請案可以不經複審審議逕為核准審定，未予核准審定

者，再交由複審及爭議審議會採合議審查15。  

本次專利法修正草案內容參考日本專利制度，以申請人在提出複審時是否修正

說明書、申請專利範圍或者圖式，為進入前置審查的必要條件；反觀中國專利制

度，依中國專利法實施細則第62條「專利復審委員會應當將受理的復審請求書轉交

國務院專利行政部門原審查部門進行審查」，易言之，依中國專利制度，申請人提

出複審申請時，不論是否有一併提出說明書、申請專利範圍或者圖式之修正，皆會

進入原審查部門進行前置的審查作業。 

中國專利制度的設計，當申請人提出複審（中國稱為復審）時，即由原審查部

門進行審查，其優點在於，原審查部門已審查過該申請案，對該申請案無法取得專

利權的缺陷最為了解，因此可以快速重新審查申請人所提的複審理由是否可以克服

不准予專利申請的缺陷，這與本次專利法修正草案顯有不同。 

依目前或專利法修正案的專利申請流程，當一新專利申請案提出申請後，專利

                                                        
15 參閱專利法修正草案第66條之9第3項規定。 
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專責機關如認為有不予專利之事實時，依專利法第46條第2項之規定，應通知申請

人陳述意見，此時申請人便可在陳述意見時一併修正說明書、申請專利範圍或圖

式，在實務經驗中，專利專責機關對於部分申請案甚至會給予申請人2次以上陳述

意見機會，申請人可視專利專責機關所述之理由或指出之缺陷進行相關說明書、申

請專利範圍或圖式的修正，另依專利法第43條之規定，申請人除收到最後通知外，

也可以隨時修正說明書、申請專利範圍或圖式，因此申請人在提交複審前至少有一

次針對初審指出的缺陷進行修正的機會。 

若依專利法修正草案之設計，當複審申請人在提出複審申請時無一併提出修

正，將直接交付複審及爭議審議會審理，如此一來將喪失申請人一次的審查機會

（即前置審查機會），也使原審機關失去一次審查或者排除因主觀意識形成核駁理

由的自我審視的機會，也將增加專利專責機關的複審及爭議審議會的審查負擔；另

若申請人為求多一次審查的機會，僅對說明書或圖式提出無關緊要的修正，以符合

進入前置審查的條件，依修正草案之條文仍需先回到原審查部門進行前置審查，也

將造成本條形成條件形同虛設。 

緣此，本文認為宜參考中國專利制度，複審申請後皆由原審查部門先進行前置

審查，而不需要以併提修正為前提。 

另外，由於前置審查並不對複審申請人告知任何決定文書，僅是專利專責機關

內部審查的前置流程，是否需要列入本法中或參考中國僅將其列於專利法施行細則

便可，似可再予斟酌。 

二、爭議案之言詞審議 

本次修正草案將舉發案件列為爭議案件，由複審及爭議審議會審理，依專利法

修正草案第74條之1之規定「舉發案應以言詞審議。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」；由本次修正草案所附修正說明，本條修

正草案係參考日本特許法第145條第1項之規定，該條修正草案之但書是指專利專責

機關依審酌案情而為的決定，並非依兩造當事人合意即須行書面審議，因此該修正

條文是屬強制性的兩造言詞審議，也即舉發人及被舉發人必須出席審議會以言詞陳

述舉發理由、答辯理由進行審議。 

舉發制度是專利制度中引入公眾審查的一項制度，用以彌補專利審查的缺漏，
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兼具公益精神，為減少訟源及行政資源之浪費16，因此任何人都可以提出舉發。在

實務上大略可以將舉發人區分為下列兩種： 

(一)利害關係人，如侵權之被告或專利被授權人等與專利權人有法律關係之

人，於專利撤銷後可得自由使用被撤銷專利技術的利益。  

(二)非利害關係人，指無任何法律關係之人，單純認為該專利權有不符專利法

之處。 

本次專利法修正草案中對於舉發採強制言詞審議，言詞審議與書面審議之不同

主要在於兩造舉發過程不再是準備時間較為寬鬆的書面資料準備，而是在審議會的

臨場、即時的言詞交鋒，兩造對案件的熟悉度要更強，因此對兩造要求的專業度更

強，若不熟悉專利法及發明技術內容者可能無法勝任，在實務上有聘任專利師代為

進行言詞審議的必要，因此勢必造成舉發成本大幅增加，因此可以預見，本修正草

案實行後，對於爭議案之提起，將因兩造的專業背景、經濟狀態產生階級上的不平

等，也可能降低非利害關係人提起舉發的意願，使未來舉發案件數量大幅降低，構

成阻擋公眾審查意願的高牆。 

目前大多數的國家專利制度中，對於舉發或異議之申請（或稱為：宣告專利無

效申請或複審），大多數仍採書面審查為原則，例如中國對於宣告專利無效之復審

申請、美國的複審（如IPR、PGR、CBMR）。採行書面審議者，專利專責機關依兩

造之陳述依職權調查事實而作出決定，可充分展現行政機關的公權力的行使，對於

專利權是否授予，因與公眾權益有關，毋庸置疑屬公權力判斷之範疇，專利專責機

關自應負起行政判斷的責任及義務。若依專利法修正草案第74條之1規定採言詞審

議，除因出席審議者的專業背景、委任代理人與否產生階級不平等外，依專利法修

正草案第74條之1第5項「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。」規定，即若一方未到場進行

言詞審議，專利專責機關得依他方一方言詞逕為決定，此處完全準用民事訴訟法一

造辯論判決之審理原則，對於到場一方所主張之事實，由於他方未到場反駁，亦未

提出書狀加以爭執者，依民事訴訟法第280條第3項規定，視同自認到場一方所主張

的事實，故未到場之一方敗訴機會相對高出許多，此一制度設計，實有弱化專利專

                                                        
16 參閱2019專利審查基準第五篇第一章，頁19。 
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責機關的判斷餘地之虞，將舉發成立與否取決於兩造言詞辯論的內容，而非行政機

關依職權所調查的事實。 

依智慧財產局公布施行「專利舉發案件聽證作業方案」，智慧財產局得依職權

或依舉發案之舉發人或被舉發人之申請且經智慧財產局認有必要時得舉辦聽證17，

因此目前我國之專利舉發制度，實已提供兩造言詞審議的途徑，經上述聽證程序的

舉發案件，依行政程序法第109條之規定便不需再經訴願程序可逕提行政訴訟，而

與本次專利法修正案所欲達成的目的相同，因此是否需要將所有舉發案件不問舉發

人與被舉發人的意願，全部強制採言詞審議，實有可議。 

爭議案之審議，若原則採言詞審議將有階級不平等及弱化專利專責機關行政權

的缺點，且因為會增加舉發人的負擔，而造成公眾參與審查的障礙，本文推論在專

利法修正草案實施後將大幅再次降低舉發案件數目，喪失公眾審查的效能，若維持

現行制度，讓舉發人及被舉發人合意後可以選擇是否進行言詞聽證審議，似可較符

合不同舉發人及被舉發人的需求。 

肆、複審訴訟 

依現行專利法規定，當專利申請案之申請人不服再審查不予專利之審定時，得

依訴願法第1條之規定提出訴願，不服訴願決定者可循行政訴訟法以原處分機關即

專利專責機關為被告提起行政訴訟（課以義務之訴）進行行政救濟。 

依專利法修正草案第91條之3「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2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」，其中以「專利專責機關」為被告與現行專利制

度相同，不同處在於一為行政訴訟一為準用民事訴訟，但一審的管轄法院皆為智慧

財產及商業法院管轄。 

專利專責機關在判斷發明是否具有新穎性、進步性或產業利用性，法院應該尊

重專利專責機關的第一次判斷權，對於行政機關未加以審查者，法院應毋庸贅審，

此部分應於撤銷原處分後，發回原處分機關智慧財產局另為處分時，由專利專責機

                                                        
17 參2019年4月2日經濟部經授智字第10820030811號令。 
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關行使第一次判斷權18。因此，依現行專利法所採用的行政救濟程序應尊重專利專

責機關的「判斷餘地」，用以維持行政機關行政的公權力及公信力。本次專利法修

正案對於複審訴訟改採準用民事訴訟程序，智慧財產法及商業法院依智審法第41條

可自為判斷並依專利法修正案第91條之5第1項第3款變更審議決定，作成准予專利

之判決，當然由智慧財產法及商業法院直接作出是否准予專利的判決具有一次解決

爭議的經濟性及便利性，不需再退回智慧局重新審查或者命智慧局作成核准處分，

但如此便有弱化專利專責機關第一次判斷權之虞，若為尊重原專利專責機關的「判

斷餘地」而撤銷原審議決定，退回原處分機關另為處分時，則與現行行政救濟程序

相同，喪失本次修法的必要性。 

複審訴訟即是對專利專責機關不予專利之處分不服所提起之訴訟，既是對行政

機關不服，按我國司法制度應依循行政救濟程序，行政法之處理原則與民法在本質

上並不相同，行政處理原則中著重平等原則，即對相同或相似事件應為相同處理，

放諸於專利權的授予與否，專利專責機關應本一貫的審查標準，不應不同申請人而

有差異，然民法處理原則與行政法大不相同，民法首重契約自由、處分權主義，所

有權人有絕對的權力自由地處分其所有權，在兩造意合之條件下於訴訟中可以捨

棄、認諾或和解，但在本專利法修正草案第91條之4第3項中卻又明文排除民事訴訟

法中有關捨棄、認諾或和解之適用，而突顯複審訴訟準用民事訴訟法之矛盾。 

本次專利法修正草案參考我國行政訴訟法第200條，將其裁判方式寫入本次專

利法修正草案第91條之5，即： 

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。 

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。 

                                                        
18 參閱99年度高等行政法院法律座談會提案四「至於舉發證據是否足以證明系爭專利不具進步

性，因原處分機關並未加以審查，法院應毋庸贅審。此部分應於撤銷原處分，發回原處分機

關智慧財產局另為處分時，由智慧財產局行使第一次判斷權」。 
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行政機關所為之處分為行政處分，如有不服，依本次專利法修正案之規定免除

訴願程序，逕向智慧財產及商業法院提起訴訟以為救濟，形成訴願法與行政訴訟法

相關規定適用上之例外。本次專利法修正案，複審訴訟的被告是行政機關，又規定

智慧財產及商業法院僅就專利專責機關審議決定的適法性審查，其裁判方式也必依

循行政訴訟法課以義務之裁判方式，實質與現行專利制度提起行政訴訟進行救濟的

功效相同，專利法修正草案所節約者實為訴願程序。 

若參考我國交通裁決事件訴訟制度19於現行專利法或行政程序法中對於不服再

審審定者加入免經訴願程序逕提訴訟之規定，是否也可以在法案變動較小狀態下又

能達成本次修正草案目的的效果，也是可以參考的方式。 

伍、爭議訴訟 

爭議訴訟的起因為舉發案不服「複審及爭議會審議」之審議決定所提起之訴

訟20。舉發案在專利專責機關審查階段為行政機關對專利權是否撤銷所為之行政處

分，屬於公法事件，待專利專責機關作出專利是否撤銷之決定後，不服之一方以他

方當事人為被告向智慧財產及商業法院提起爭議訴訟，改為準用民事訴訟法之規

定，並得上訴至最高法院21，而轉為民事私法爭議事件，行政機關就此脫離訴訟。

雖作出舉發成立與否者為專利專責機關，屬於行政處分，但在專利法修正草案中不

以行政機關為被告，改以他方當事人為被告22，即由現行專利專責機關與其中為一

方為兩造之行政訴訟方式改由舉發人與被舉發人兩造民事訴訟程序，也即所謂的兩

造對審制度。由於本次專利法修正草案將爭議訴訟改由審理專利侵權案件之智慧財

產法及商業法院管轄，使對專利權有效性之審查可由專利專責機關審理或在專利侵

權訴訟中提起專利無效抗辯兩種路徑進行審理，進行專利是否有效的實質判定，仍

保留與現行制度相同的雙軌制。 

                                                        
19 參閱行政訴訟法第237條之3。 
20 參閱專利法修正草案第91條之6。 
21 參閱專利法修正草案第91條之1第3項。 
22 參閱專利法修正草案第91條之6第1項。 
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一、兩造對審 

本次兩造對審制度係納工業總會於2015年之建言23，長期以來，舉發案不服之

一方，皆以專利專責機關為對造或被告，提起訴願及行政訴訟，專利專責機關當列

被告時，由於「事不關己」的刻板印象總會予人不會盡全力捍衛對於舉發案所作成

的行政處分，受不利的一方雖實務上會以第三人參加訴訟，不致損及權益，但總是

「名不正言不順」。如依專利法修正草案的條文確實可解決現行專利制度無法由舉

發人與被舉發人直接論述訴訟爭點的缺點，因此本文對於兩造對審制度持贊同意

見。 

但是否需要將現行行政救濟改採民事訴訟程序才得以實現兩造對審的實質效

率，依現行制度，當專利舉發案件進入行政訴訟時，第三人之權利或法律上利益將

受損害者，行政法院得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允

許其參加24，因此目前實務操作上，實已實現兩造對審的相同效果，惟第三人之權

利或法律上利益將受損害者須經行政法院允許才得以參加訴訟，在形式上產生阻擋

兩造對審的印象，若採中國專利制度，於專利法中明定人民法院應當通知無效宣告

請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟25，則可在行政訴訟程序完全實現兩造

對審，顯較本次專利法修正草案節約。 

二、爭議訴訟與專利侵權主張無效抗辯 

依專利法修正草案內容，爭議案與專利侵權訴訟中提起專利無效抗辯，皆可對

專利權有效性進行判定，而形成雙軌平行的雙軌制，依2023年修正實施的智審法第

41條「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或

抗辯有無理由自為判斷」，且不受不適用民事訴訟法或其他法律有關停止訴訟程

序，因此於專利侵權訴訟中被告主張專利無效進行抗辯，若法院作成專利無效之判

決時，是否對因舉發所提起的爭議訴訟或者專利專責機關作舉發是否成立之判定具

                                                        
23 李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，2022年，26卷9期，24

頁。 
24 參行政訴訟法第42條。 
25 參閱中國專利法第46條第2款之規定。 



專利法修正草案之複審與爭議案件制度探討 73 

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

有拘束力，由於民事訴訟所作成的判決，僅對個案產生效力，並不具既判力，理論

上不應產生拘束力。雖智審法第42條規定智慧財產法院與專利專責機關必須交相告

知其受理、判決或行政處分之結果，達到訊息分享的效能，但並無規定專利專責機

關與法院間對於專利是否有效之判定是否具有拘束力，因此未來極有可能對同一專

利權之爭議訴訟與專利侵權訴訟中之專利無效判決會有相異判決的情況，按日本採

行雙軌制的經驗，於地方法院與特許廳專利無效審判相異判斷率達21%，並有顯著

化的趨勢26。我國依智慧財產及商業法院2008年7月至2017年6月統計，在民事第一

審專利訴訟事件當事人曾提出權利有效性抗辯571件中，法官判定為權利無效者

311.5件，提出有效性抗辯成立之比率為54.55%27，顯然專利侵權案件在智慧財產及

商業法院被判專利無效的比例極高，除舉證強度不同外，是否導因於智慧財產及商

業法院對專利新穎性、進步性或產業利用性可自為判斷，其審查基準與專利專責機

關不一致有關。 

我國早期的專利制度定有「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、

撤銷案確定前，得停止審判」的規定28，因此如有舉發案之提起，專利侵權訴訟便

停止審判，此一制度展現行政法尊重行政機關的判斷餘地的精神，也可使專利專責

機關或行政法院與民事法院不會出現判決相異的情況，但卻也造成專利侵權訴訟審

理延宕的缺點。我國在2013年1月1日後，所施行的專利制度便刪除本項規定轉而修

正為「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」29，使專

利專責機關或行政法院與智慧財產法院皆對專利權的有效具有判斷之權，但也造成

兩者對專利有效性判斷相異的可能。 

專利修正草案定有「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先

審議」30，依經濟部智慧財產局所定「處理時限」，對於舉發優先處理的時限為6個

                                                        
26 余佳芮，日本專利有效性判斷軌制與平成23年修法中對於雙軌制修正之評析，專利師，2012

年，11期，97頁。 
27 智慧財產及商業法院，智慧財產法院成立10年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟制

度之審理實務操作狀況分析，2017年，83頁。  
28 參2010年9月12日施行之專利法第90條。 
29 參2013年1月1日施行之專利法第101條。 
30 參專利法修正案第101條。 
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月 31，顯然較美國美國專利法第316條第a項第11款規定，舉發人提起多方複審

（IPR）申請須於啟動立案日起算1年內作成時間短，因此對於部分學者建議參考美

國作法32似也無此必要。 

若專利侵權訴訟中對於主張專利無效之判決對之後爭議訴訟或舉發複審案件產

生拘束力，將使民事專利侵權訴訟產生既判力，而與民事訴訟僅對個案產生效力之

原則有悖。如何避免兩者專利有效性之相異，依本次專利法修正草案中似未能解

決。 

三、侵權訴訟提起再審之訴的限制 

本次專利法修正草案，雖明定當舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責

機關得優先審議。雖是如此，若舉發案如有不服專利專責機關之審議決定進入爭議

訴訟，所需審理時間往往會長於專利侵權訴訟終結所需時間，當專利侵權訴訟早於

爭議訴訟終結時，智審法第49條明定當事人不得以舉發案件確定之處分，依民事訴

訟法第496條第1項第11款規定對民事侵權訴訟終局判決提起再審之訴，以避免被告

主張專利有效性再進行抗辯，而延遲侵權訴訟進程，此一規定可讓終局判決的專利

侵權案件得以安定，但此也確實造成專利侵權訴訟受不利一方錯失勝訴的機會，惟

此乃是專利侵權訴訟中未適時提出攻擊防禦方法33的結果，在中國專利法第47條也

明定「宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專

利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已

經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力」。顯然為維持民事

訴訟判決的穩定，限制不得以終審後之處分提起再審之訴似也無可厚非， 

由於爭議案經判定專利舉發成立後，依現行專利法第82條第3項之規定其專利

權之效力視為自始不存在，具對世效，於專利侵權訴訟中若判定專利無效，僅對個

案有效，不具既判力，該專利權並未被撤銷。追究何者是專利權撤銷的最大受益

                                                        
31 參閱https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-711-871531-ccfe4-101.html，最後瀏覽日：2023年8

月21日。 
32 李維心，專利舉發採取對審制後對專利侵權訴訟影響，全國律師，26卷，2022年，33頁。 
33 余佳芮，日本專利有效性判斷雙軌制與平成23年修正法中對於雙軌制修正之評析，專利師，

2012年，11期，104頁。 
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者，無非是專利侵權訴訟中之被告，被告可以選擇循舉發途逕向專利專責機關提起

舉發或在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯，為避免無法提出再審之訴，被告必定

傾全力在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯，依智慧財產及商業法院2008年7月至

2017年6月的統計「民事第一審專利訴訟當事人提出之權利有效性抗辯計571件，占

判決770件之74.16%」34，也就是大多數的被告會採取主張專利權無效進行抗辯，由

本文第貳、一、(二)舉發統計分析中得知自2008年後舉發案件數量是呈逐年下降的

趨勢，更證明被告選擇在專利侵權訴訟中提出專利無效抗辯為其主要攻防戰場。 

依專利法修正草案之規劃，未來爭議訴訟與專利侵權訴訟皆由智慧財產及商業

法院管轄，既然同為同一法院審理，本文推測未來專利侵權訴訟之被告將更集中證

據於專利侵權訴訟中提專利無效抗辯，主要原因為： 

(一)成本較低，無需負擔舉發及其引起的後續訴訟成本。 

(二)節約訴訟，只需在專利侵權訴訟進行便可達到勝訴的機會，不需要另外發

動舉發程序。 

(三)結果相同，同一法院見解理應一致無需二次審理。 

(四)避免專利侵權訴訟終審後，無法以發生在後的專利撤銷處分提起再審之

訴。 

但專利舉發制度是一公眾審查制度，兼具公益性質，並非僅為專利侵權訴訟而

設，專利制度所公告之專利權必須對產業作出有技術參考價值的貢獻，若專利法修

正草案未來實施後，大量降低非專利侵權訴訟被告提起舉發案之意願，而降低專利

權授予的品質，似也需予考量。 

我國早期專利法定有異議制度，專利申請案經審查核准後先經公告3個月，任

何人對該專利申請案認有不符合准予專利要件時，可以較少的成本對其提出異議，

此一制度可讓准予專利權前先受公眾審查，可以使專利權的授予更具安定性，惟此

異議制度於2003年取消；韓國、日本早期也是有異議制度後經廢止，其中日本於

2015年重新恢復專利異議制度，韓國也於2017年恢復異議制度，美國則在2012年導

入PGR（Post Grant Review）核准後複審制度，由於異議制度並不限制申請人，其

主要目的「是提供一種容易運作、快速審查及低成本的複核機制，藉由社會公眾在

                                                        
34 余佳芮，註26文，81頁。 
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一定期限內所提供之資訊，儘早確認專利權之有效性，除減少後續訴訟資源之浪費

外，無形中亦可提升專利權品質。異議制度為公眾審查制度的一環」35，由於異議

制度可以讓專利申請案在核准後一段時間內接受公眾審查36，因此有助於專利權之

後的安定，另外由於異議程序之提起，所需的費用遠低於舉發或之後無效訴訟所需

的費用，也可以增加公眾參與審查的意願，此點可以由我國2002至2004年間每年的

異議案件數量（4,798件）約為同期舉發案計數量（1,914件）的2.5倍37得到印證，

或許我國可考慮恢復異議制度，可以讓專利權在取得後更為安定，不易在事後被舉

發撤銷或無效，並降低因限制不得以終審後之處分提起再審之訴所產生的不公平狀

況。 

四、新證據之提出 

依專利法修正草案之規定，舉發於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，

舉發人不得提出新理由、新證據或新證據組合38；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39，也就是不得對實體決定以外的事實提出聲明。似不允許在爭議訴訟中提出新

證據或新理由，惟依智審法第70條之規定關於「撤銷專利權之行政訴訟中，當事人

於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌

之」，究竟爭議訴訟是否為智審法中所稱之行政訴訟，在爭議訴訟中是否容許提出

新證據或新理由，本次專利法修正草案並未確定。 

陸、強制代理制度 

本次專利法修正草案第91條之2明定複審訴訟及爭議訴訟，皆必須委任專利師

                                                        
35 呂正仲，由日本異議制度之沿革思考舉發制度之定位，智慧財產權月刊，2018年，231期，

70頁。 
36 我國早期之異議制度必須在異議駁回確定後始得核發證書。 
37 參本文第61頁之統計表。 
38 參閱專利法修正草案第77條第4項。 
39 參閱專利法修正草案第91條之6第2項。 



專利法修正草案之複審與爭議案件制度探討 77 

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

或律師為代理人進行訴訟，由於複審訴訟之被告為行政機關，本質上為行政訴訟相

同的公法事件；爭議訴訟雖將其歸於私權爭議事件，但在本質上也是作成行政訴訟

判決，是否有必要強制代理，本文分別論述如下： 

一、適當之訴訟代理人 

依行政訴訟法第49條之1及現行專利制度，當不服訴願委員會之決定向高等行

政法院提起訴訟時，專利申請人或專利權人是不強制委任訴訟代理人，當不服向最

高行政法院判決提起上訴時，則有強制代理規定，按專利師法第9條及行政訴訟法

第49條第2項第2款之規定，專利師或律師具代理訴訟資格，當事人應委任專利師或

律師為代理人代理進行訴訟程序。 

依專利法修正草案第91條之2之規定，對於不服專利專責機關之複審訴訟事件

或爭議訴訟事件，應以專利師或律師為代理人。但複審訴訟及爭議訴訟之上訴審應

委任律師代理訴訟，如為專利師者必須經法院認為適當。故在專利法修正草案實施

後，複審訴訟或爭議訴訟之一審可委任專利師或律師為訴訟代理人，但在上訴審僅

能委任律師為訴訟代理人，若要委任專利師則須經法院認為適當才可為之，而改變

現行專利師可當然代理行政訴訟上訴審之規定40，也否定專利師其專業性，似已牴

觸憲法保障工作權。 

本次專利法修正案將現行專利行政救濟制度由原一審無須委任代理人修正為強

制代理，依修正草案之說明，係認為專利爭議事件具有技術性及專業性，無律師或

專利師實不易勝任。究竟律師或專利師何者適合受任為複審事件或爭議事件之代理

人？通常專利師是具有理工專業技術背景，通常也是系爭專利說明書的撰寫人，也

是最瞭解系爭專利技術內容之人，惟對民法相關規定可能不熟稔，但一般普遍律師

通常不具備理工專業技術知識，甚至不清楚系爭專利之發明內容及技術，是否能勝

任專利複審訴訟或爭議訴訟中通常所爭議的新穎性、進步性或產業利用性等實質技

術性問題，實有待商榷。為此專利師公會於2023年制訂「專利師公會會員辦理專利

民事訴訟代理業務作業要點」，要求專利師必須具備一定民法法律基礎始得代理訴

訟，律師是否也應該比照辦理要求律師也必須修習一定理工學分後才得以代理專利

                                                        
40 參閱專利師法第9條第1項第5款。 
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複審訴訟或爭議訴訟，以維護委託人的利益。 

二、一審是否有強制代理的必要 

現行專利制度採行政訴訟程序，由於被告是行政機關與他造當事人階級地位往

往不平等，於二審強制委任訴訟代理人，本文認有其必要；惟，專利法修正草案將

爭議訴訟改為兩造對審，準用民事訴訟法之規定，舉發人與被舉發人兩造階級地位

平等，另也將爭議訴訟標「專利權」視為一種私權的爭議，既然屬於私權爭議應容

許所有權人自由選擇處置的方式，依民事訴訟法第466條之1規定除上訴第三審程序

時須強制委任訴訟代理人外，對第一、二審並無強制委任訴訟代理人之規定，國家

公權力是否有必要介入私人處置私有財產方式的自由，專利法修正草案採兩造對

審，爭議訴訟兩造階級地位平等，兩造可視自己的專業背景或經濟能力或對專利權

的重要性，自由選擇決定是否聘任訴訟代理人，本文認為至少在一審階段應尊重當

事人的意願決定是否委任訴訟代理人，並不需要國家強行介入強制委任代理人，以

符合民事訴訟法之基本原則，也可降低舉發人與被舉發人的經濟負擔。 

三、訴訟成本增加的影響 

專利法修正草案由於強制規定複審訴訟與爭議訴訟必須委任訴訟代理人，無疑

將使兩造當事人的訴訟成本增加，由本文第貳篇所列之統計，專利申請案提訴願審

之案件約占0.3%，每年約近200件，提起行政訴訟（即未來的複審訴訟或爭議訴

訟）約0.12%，每年少於100件，且呈逐年下滑之趨勢，既然訴訟成本增加，申請人

提起複審訴訟或因被告在專利侵權訴訟可以提出專利無效抗辯等原因，本文推論未

來複審訴訟或因舉發案件提起的爭議訴訟案件數量將大幅降低，對於因公益性質之

非關係人所提出之舉發案也可能因預期會有大量訴訟費用產生而大量減少，惟此推

論有待未來實施驗證。 

柒、結 論 

本次專利法修正草案將原再審查改稱複審，舉發改稱爭議案件，對不服審議會
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審議所提出之複審訴訟與爭議訴訟雖準用民事訴訟法之規定，但所為之判決與現行

專利行政訴訟無異，又依歷年統計，專利申請案件進入訴願及之後訴訟的案件數量

僅占總申請案的0.3%，現行制度並非不能提供司法救濟，依本次專利法修正草案是

否具必要性及節約性，實有待商榷。 

本次專利法修正草案規定爭議案之兩造必須採言詞審議，本文認為將大幅增加

舉發人與被舉發人的負擔，也將削弱專利專責機關依職權調查事實之功能。舉發制

度不應僅僅是為提供專利侵權訴訟中的被告提供服務，更應具有公益性，讓真的具

有專利要件的發明獲得專利權，以促進產業發展，若過於提高舉發人的舉發門檻，

導致公眾審查制瓦解，將大幅降低我國專利權授予品質，似乎也有違專利法第1條

的立法宗旨，因此本文建議宜採書面審議為主，若兩造合意可採言詞聽證審議，並

可免除訴願程序逕提訴訟。 

本次專利法修正案將爭議訴訟之被告改為以他方當事人為被告，主要是要改變

現行制度以專利專責機關為被告的缺點，讓舉發人與被舉發人完全各自承擔訴訟行

為，本文認為可參考中國專利法第46條：「人民法院應當通知無效宣告請求程序的

對方當事人作為第三人參加訴訟。」確保他方當事人可以參與訴訟充分表達意見的

權力，則便可在不改變現行行政救濟程序、最小的修法變動下，達到於本次專利法

修正草案所要達成的目的及功能。 

本次專利法修法草案對於複審訴訟與爭議訴訟並不允許提起新證據及理由與智

審法第70條似有違背；另為降低當事人不得以舉發案件確定之處分對民事侵權訴訟

終局判決後提起再審之訴所造成的不公，或許可考慮恢復異議制度，以降低公眾審

查的門檻，藉以提高專利權的安定度獲得解決。 

本次專利法修正草案，排除專利師在上訴審中具當然訴訟代理人資格，採有條

件的准予代理訴訟，此對專利師的工作權及長期建立的專業形象，無疑採否定見

解、並不友善。 

本次專利法修正草案，爭議案採強制言詞審議，並在後續的複審訴訟及爭議訴

訟採強代理制度，無疑將大大增加訴訟提起成本，本文推估專利法修正草案未來實

施後將大大降低中小企業或自然人提起複審訴訟及爭議訴訟的意願，以上種種在本

次專利法修正草案實施前似有再討論的必要。 
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專題研究  

從美光案談營業秘密法 
第13條之2第1項之 
「意圖在境外使用」要件  

陳秉訓
* 

壹、前 言 

我國在2013年於營業秘密法中導入刑事責任1。該立法理由指出該刑事立法所保

護之「法益」係「兼具國家社會競爭力之公共利益及私人財產法益性質」2。 

營業秘密法第13條之1規定侵害營業秘密罪；其意在制裁「意圖為自己或第三

人不法之利益、或損害營業秘密所有人之利益」所從事之犯行，有四類：一、「以

竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進

而使用、洩漏者」；二、「知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056005 
收稿日：2023年12月22日 
* 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。 
1 王偉霖，營業秘密法理論與實務，2015年，227、229-230頁；陳龍昇，營業秘密保護要件與

侵害救濟，月旦會計實務研究，2021年2月，38期，59-60頁。 
2 立法院，台立經字第1014201002號立法院議案關係文書（院總第618號，政府提案第13424號

之1），立法院第8屆第2會期第14次會議，頁討94，2012年12月19日印發，網址：https:// 
drive.google.com/file/d/1aDKwgV7SJ7g93tg5Tdso_LpL8K1Nsllj/view?usp=sharing（下稱「立 

 法院，台立經字第1014201002號立法院議案關係文書」）。 
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製、使用或洩漏該營業秘密者」；三、「持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應

刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者」；四、「明知他人知悉或持

有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者」3。國立臺灣大學法律系

王皇玉教授基於第13條之1之用語為「意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營

業秘密所有人之利益」，而指出該條文屬「意圖犯」4。 

營業秘密法第13條之2針對「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用」（本

文稱「意圖在境外使用」要件）而為第13條之1第1項所指之四項犯行者，給予加重

處罰5。最高法院在2022年8月17日做出111年度台上字第3655號刑事判決（以下簡稱

「美光案」），其首次就營業秘密法第13條之2第1項之「意圖在境外使用」要件提

出判斷原則，並廢棄原智慧財產及商業法院（以下簡稱「智商法院」）判決6。美光

案源自於聯華電子股份有限公司（以下簡稱「聯電公司」）在2015年開始與中國福

建省晉華集成電路有限公司（以下簡稱「晉華公司」）洽談合作研發動態隨機存取

記憶體（dynamic random-access memory, DRAM）製程技術，進而因聯華電子招募

台灣美光記憶體股份有限公司（以下簡稱「臺灣美光公司」）的高階技術主管或中

階工程人員，而造成美商美光科技公司（Micron Technology, Inc.，以下簡稱「美國

美光公司」；臺灣美光公司之母公司）的DRAM技術營業秘密遭侵害7。 

本文意在討論「意圖在境外使用」要件之判斷基準。此要件近期少見於涉及營

業秘密法之期刊文獻中所專門討論，因為多數文獻的討論著重於營業秘密要件8、或

                                                        
3 營業秘密法第13條之1第1項；陳秉訓，嘗試界定侵害營業秘密罪之未遂犯──從美國經濟間

諜法思考，軍法專刊，2023年4月，69卷2期，4頁。 
4 王皇玉，論侵害營業秘密之犯罪行為，月旦法學雜誌，2021年10月，317期，68頁。 
5 營業秘密法第13條之2第1項；王偉霖，我國營業秘密法刑事規範的再思考，法令月刊，2017

年5月，68卷5期，75-76頁。 
6 司法院，最高法院審理111年度台上字第3655號何建廷等人違反營業秘密法案件新聞稿

（111-刑24），網址：https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1888-698426-9e307-1.html（最後瀏覽

日：2023年12月19日）。 
7 陳育晟（2018年11月30日），晉華遭經濟間諜罪起訴 大陸DRAM恐停擺五年，遠見雜誌

（2018年12月號），網址：https://www.gvm.com.tw/article/105589（最後瀏覽日：2023年12
月19日）。 

8 例如：劉邦揚，侵害營業秘密罪與不正方法──以還原工程為例，月旦法學雜誌，2023年10
月，341期，134-149頁；郭晴、鄭丰、梁琳、蔡昀霈、張紫茹、黃詩淳，營業秘密判斷依據
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訴訟程序議題9。雖2021年有王皇玉教授或中原大學財經法律學系洪兆承副教授等撰

文討論營業秘密法第13條之1而觸及該條第1項之意圖要件，但該等文章未延伸討論

第13條之2第1項之「意圖在境外使用」要件10。因此，本文的主題可增加學術討論

的多元性。 

以下，本文首先分析最高法院111年度台上字第3655號刑事判決之背景、前審

判決，及最高法院之見解。接著，本文從美光案出發而討論「意圖在境外使用」要

件之判斷問題，並藉由初步的智商法院相關判決分析，而點出無被告自白時的舉證

困境。最後，本文選擇美國《經濟間諜法》（Economic Espionage Act, EEA）的經

濟間諜罪（18 U.S.C. § 1831）之相關判決為借鏡，因其類似營業秘密法第13條之2

第1項之犯行，而有助於思考「意圖在境外使用」要件之認定。 

貳、最高法院111年度台上字第3655號刑事判決之分析 

一、本案背景 

在智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決（裁判日期：2022

年1月27日）中，被害公司為美國美光公司與其設於我國的臺灣美光公司，而系爭

營業秘密涉及製造DRAM晶圓之技術資訊11。 

本案被告有三位，戎樂天、何建廷、與王永銘等皆受雇於聯電公司（亦為本案

                                                                                                                                                        
之實證研究，裁判時報，2023年8月，134期，78-88頁；林其叡，營業秘密效力之限制──

以還原工程為探討中心，全國律師，2022年12月，26卷增刊期，61-79頁；李素華，營業秘

密之「秘密性」是採「非一般涉及該類資訊之人所知」標準，月旦法學教室，2022年10月，

240期，43-45頁；余啟民，從預防法學淺論企業營業秘密之保障，臺灣科技法學叢刊，2022
年7月，4期，1-41頁；翁振耘、林姿伶、毛鈺棻，論營業秘密之秘密性及經濟價值──兼論

無形資產評價之法律應用，全國律師，2021年9月，25卷9期，22-37頁。 
9 例如：齊健翔，我國之營業秘密保護新世代策略──以定暫時狀態處分為中心，臺灣科技法

學叢刊，2022年1月，3期，1-30頁；林洲富，探討營業秘密之保護──以秘密保持命令與偵

查保密令為中心，全國律師，2021年6月，25卷6期，5-20頁。 
10 王皇玉，註4文，65-83頁；洪兆承，侵害營業秘密罪意圖之認定──最高法院108年度台上

字第1608號判決評釋，法官協會雜誌，2021年12月，23卷，146-158頁。 
11 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／一。 
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被告）12。被告戎樂天為聯電公司的新事業發展中心（New Business Development, 

NBD）下之專案技術二處（以下簡稱「PM2」）之協理13。NBD設立於2016月1月，

係聯電公司用來執行其與晉華公司間之32奈米DRAM及32S奈米DRAM相關製程技

術開發計畫之單位，並由陳正坤負責，而陳正坤原為臺灣美光公司之董事長，但於

2015年7月31日離職而於2015年9月間開始任聯電公司之資深副總經理14。 

被告何建廷於2015年11月5日至聯電公司任職，並後於2016年4月間開始擔任

PM2之製程整合一部（以下簡稱「PI1」）之經理；被告何建廷受雇於聯電公司前係

在臺灣美光公司擔任量產整合部課長，但於2015年10月15日離職15。 

被告王永銘自2016年4月28日起於聯電公司之臺南南科廠任職，而後擔任PM2

下之元件部之技術經理16。加入聯電公司前，被告王永銘受雇於臺灣美光公司，其

過去曾任製程整合部副理，而於2016年1月15日起擔任品質工程部副理，但其於

2016年4月5日申請離職而後於同月26日正式離職17。 

本案犯行主要環繞在被告何建廷與王永銘之行為。被告何建廷在臺灣美光公司

任職期間利用量產整合部課長之身分，自公司電腦系統從臺灣美光公司或美國美光

公司之伺服器，下載屬於美國美光公司之DRAM製程相關營業秘密，以重製於其私

人之行動硬碟或隨身碟，且其有持有相關紙本資料；於2015年10月15日離職時，其

並未依聘僱合約及保密及智慧財產合約之要求，而將該等資料返還或銷毀；另在本

案犯行遭調查時，於被告何建廷在聯電公司宿舍與PM2辦公室內有查獲聯電公司所

配發之筆電，而被告何建廷曾用該筆電讀取和儲存系爭營業秘密，且其有將相關紙

本資料帶至PI1使用18。 

被告王永銘於2016年1至2月間，經被告何建廷聯繫而得知聯電公司之DRAM研

發計畫需要元件人才，而隨後即透過被告何建廷遞交履歷表給聯電公司；於同年3

                                                        
12 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／一；臺灣臺中地方法院

106年度智訴字第11號刑事判決／犯罪事實／二。 
13 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／二。 
14 臺灣臺中地方法院106年度智訴字第11號刑事判決／犯罪事實／二。 
15 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／三。 
16 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／六。 
17 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／四、五。 
18 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／三。 
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月5日間，被告王永銘前往聯電公司面試，並由人資部門主管與被告戎樂天等人面

試；於同年3月25日，被告王永銘接到錄取通知並通知被告何建廷，而被告何建廷

後來即視被告王永銘為聯電公司之研發團隊，並且雙方開始討論聯電公司所遇到的

技術問題19。 

雖被告王永銘所任之品質工程部副理是無權限重製或下載系爭營業秘密20，其

卻於2016年4月16日至同年4月23日間某日，利用公司所配發之筆電，從臺灣美光公

司與美國美光公司之伺服器，下載屬於美國美光公司之DRAM製程相關營業秘密，

並重製該些資訊至其個人隨身碟，且更將該些資訊重製到其個人筆電及上傳至

Google Drive網路雲端硬碟；其後將該個人筆電放置於住處，以利未來赴聯電公司

任職時使用21。在2016年4月28日起任職於聯電公司後，被告王永銘曾以個人手機與

聯電公司所配發之筆電，登入該網路雲端硬碟以下載與備份該些營業秘密資訊22。 

再者，被告戎樂天於2016年7月至8月間某日，召集被告王永銘與PM2之製程整

合二部（以下簡稱「PI2」）之經理魏銘德等一同討論魏銘德所提之F32 DRAM設計

規則初稿；於會議中，被告戎樂天將被告王永銘所擅自重製之屬美國美光公司和臺

灣美光公司之設計規則及其參數等營業秘密，以紙本方式提供給魏銘德，並要求魏

銘德與被告王永銘商討而使用之；因此，被告王永銘後與魏銘德和吳國豪等人討論

相關設計規則之參數穩定度及其他參數值，進而完成聯電公司之F32 DRAM設計規

則23。 

本案犯行經臺灣美光公司察覺被告王永銘擅自重製系爭營業秘密，故會同美國

美光公司而向法務部新北市調查處提出告訴；之後，檢調單位於2017年2月間至相

關地點搜索證據，而本案由臺灣臺中地方檢察署主導偵辦24。 

本案於2017年9月間經檢察官於臺灣臺中地方法院起訴25。本案地院於106年度

                                                        
19 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／四。 
20 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／四。 
21 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／五。 
22 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／六。 
23 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／七。 
24 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／事實／八。 
25 蘇木春（2020年6月12日），前美光員工竊機密跳槽 聯電判罰一億，中央通訊社，https:// 

www.cna.com.tw/news/firstnews/202006120209.aspx（最後瀏覽日：2023年12月14日）。 
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智訴字第11號刑事判決（裁判日期：2020年6月12日）中，判被告戎樂天、何建廷

與王永銘等三人皆犯營業秘密法第13條之2第1項之罪，但三者於第13條之1第1項之

行為則分別涉及第4、2款與第1款26。本案後上訴至智商法院，而該法院於109年度

刑智上重訴字第4號刑事判決中，卻判該等被告皆不成立犯第13條之2第1項之罪，

而被告何建廷與王永銘僅犯第13條之1第1項之罪27。本案智財法院主要是認為「意

圖在境外使用」要件不成立。不過，該智商法院判決經最高法院於111年度台上字

第3655號刑事判決（裁判日期：2022年8月17日）中廢棄該判決中涉及三者營業秘

密法之罪責部分28。 

二、本案智商法院之見解 

(一) 被告戎樂天 

在被告戎樂天部分，本案智商法院質疑本案地院所依據之被告戎樂天與王永銘

等之供述29。雖本案地院採納被告戎樂天於檢調偵訊時稱，其知道聯電公司與晉華

公司之DRAM研發合作係由晉華公司出資請聯電公司研發而於研發完成後再技術移

轉給晉華公司，且其自認負責DRAM之研發工作，而該供稱亦相同於其於一審審理

時之陳述；但本案智商法院卻認為「聯電公司與晉華公司之合作案，係聯電公司之

商業行為，並非[被告]戎樂天代表聯電公司簽訂與從事此合作案，自不得逕認[被告]

戎樂天有在大陸地區使用[美國美光]公司所有本案營業秘密之意圖」30。 

另本案地院參酌被告王永銘於偵查中供稱被告戎樂天要求其提供F32 DRAM設

計規則之目的在於完成聯電公司與晉華公司之合作案，以將完成的製程技術移轉給

晉華公司，而且該法院再參考經濟部投資審議委員會所回覆之聯電公司申請與晉華

公司從事技術合作之資訊，因而認為被告戎樂天應知悉被告王永銘乃擅自重製以取

                                                        
26 臺灣臺中地方法院106年度智訴字第11號刑事判決／主文／附表一。 
27 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／主文／附表一。 
28 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／主文。 
29 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／二。 
30 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／二／(一)。文中

之引用判決內容時引文內的「[ ]」符號內的文字為筆者就原文內容的相對應部分所改寫，以

增加論述的流暢性。 
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得美國美光公司與臺灣美光公司之DRAM設計規則之資訊係用於為中國晉華公司研

發DRAM製程技術與設計規則，故被告戎樂天主觀上應當有同樣的使用意圖31。 

對此，本案智商法院卻有兩點質疑，一是「本案合作協議為晉華公司與被告聯

電公司簽訂，[但]被告戎樂天僅係聯電公司員工，[其]雖於[2016]年3月受指派參與

F32 DRAM之研發工作，然並未參與兩家公司議約與合作過程」，而二是「就[被

告]王永銘持有之[美國美光]公司設計規則，可為晉華公司所用之事實，[乃]缺乏證

據為憑」；因此，該智商法院認為「被告王永銘之供述，不足證[被告]戎樂天有於

大陸地區有使用本案營業秘密之意圖」32。 

(二) 被告何建廷 

在被告何建廷部分，本案智商法院質疑四項前審之證據認定33。一是被告何建

廷與晉華公司簽訂之僱佣契約，其期間為2016年7月1日至2021年6月30日，約定由

被告何建廷擔任製程技術研發主管，且同意其可繼續在聯電公司任職；但本案智商

法院據此而「認被告何建廷無在大陸地區使用之意圖」，理由包括：1.「因[其認為

被告]何建廷係於[2016]年1月後，始知悉被告聯電公司與大陸地區合作案之大概計

畫」，故「可確認[被告]何建廷前於[2015]年10月15日自臺灣美光公司離職，嗣於

[同]年11月5日至聯電公司工作，[而]將資料帶至聯電公司時，[被告]何建廷應無至

大陸地區使用之意圖」；2.其「查卷內並無[被告]何建廷有交付何種資料予晉華公

司」，故認為被告「何建廷與晉華公司於[2016]年10至11月間簽訂聘僱契約，係陳

正坤與晉華公司所安排，是為補足聯電公司薪水較少之安排」；因此，本案智商法

院表示「雖有簽此契約，然 [被告 ]何建廷工作內容未有改變，仍在聯電公司工

作」，故被告「何建廷未將[美國美光]公司之資料提供予晉華公司，核無可能有在

大陸地區使用[美國美光]公司營業秘密之意圖」34。 

第二件證據是被告何建廷於檢調偵查中之供述，其關於該僱佣契約中有約定晉

                                                        
31 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／二／(二)／1。 
32 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／二／(二)／2。 
33 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2。 
34 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2／

(1)。 
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華公司提供一筆專案獎金給被告何建廷，於該契約有效期間中每年皆可領得，且後

有於中國開立銀行帳戶以領取；但本案智商法院卻提到被告何建廷於一審審理時供

稱其非晉華公司之員工、無該公司之工號與識別證、且未去該公司上班，因而認為

「被告何建廷之證述，至多係能說明被告聯電公司與何建廷有簽訂晉華公司勞動合

同，[但]此合同未附任何條件，並未提到何建廷要提供告訴人公司之資料，亦未改

變何建廷在聯電公司之工作內容」，且「何建廷未曾至晉華公司工作，更查無曾提

供何種資料予晉華公司」；因此，本案智商法院表示「不能以[2016]年10月至11月

間簽訂之合約，逕溯及既往認定[被告]何建廷從[2015]年底或[2016]年初，即有在晉

華公司使用[美國美光]公司資料之意圖」35。 

第三件證據是證人G之證詞，雖該證詞內容於判決中遭遮蔽，但仍可知本案智

商法院認為「證人[G]之證述，係針對晉華公司提供之待遇，並未證明[被告]何建廷

於大陸地區使用[美國美光]公司資料之意圖」36。 

第四件證據是聯電公司配發給被告何建廷之筆電，其內存給中國聯芯公司之簡

報檔案，而根據被告何建廷於原審所供稱，該檔案內容為DRAM開發之計畫；不

過，本案智商法院指出「被告何建廷未與晉華公司人員洽商合作契約內容」；另本

案智商法院根據某些證人之指證，而認為雖被告何建廷於2015年11月至2017年2月7

日間擔任PM2下PI1之經理，但其僅為有百餘位人員之DRAM研發團隊之一員，而

「對於聯電公司研發內容並無支配性」，因「研發內容由聯電公司主導」，且「製

程整合是須配合[專案技術一處之]五大製程之工程師」，以「反覆循環討論去調配

出最佳製程」，其「須依其設備、材料不同而作最佳化之調整」；因此，本案智商

法院表示「研發DRAM之過程，並非[被告]何建廷一人能決定最終技術內容，是[被

告]何建廷對於移轉予晉華公司之技術，並無支配權限」，因而被告「何建廷對於聯

電公司與晉華公司合作技術移轉內容無支配權，核無在大陸地區使用之意圖」37。 

                                                        
35 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2／

(2)。 
36 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2／

(3)。 
37 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2／

(4)。 
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(三) 被告王永銘 

在被告王永銘部分，本案智商法院則質疑三項本案地院對證據之裁定38。第一

是關於被告何建廷於檢調偵訊時之證言，涉及給予被告王永銘何種職位、薪資或

獎金制度、與特別針對DRAM製程研發成功的獎勵等；但本案智商法院卻認為該

證言僅「係[被告]王永銘與何建廷討論晉華公司之待遇及簽約狀況，並未提及使用

本案營業秘密部分」，且因被告「何建廷本身不具在境外使用美光公司營業秘密

之意圖，是[被告 ]何建廷供述自不足證[被告]王永銘於境外使用本案營業秘密之

意圖」39。 

第二是關於被告王永銘自己之供述，包括：1.於偵查時供稱被告戎樂天要求其

提 供F32設 計 規 則之 最 終 目 的是 為 了 完 成聯 電 公 司 與晉 華 公 司 之合 作 案 ， 以 將

DRAM製程移轉給晉華公司；2.於一審審理時供稱其從臺灣美光公司離職前，被告

何建廷有提到聯電公司打算在中國發展DRAM事業，而該談話雖未揭露合作對象為

晉華公司，但卻揭示該發展方式乃中國方提供資金以委託聯電公司開發技術；但本

案智商法院卻表示「因被告自白不得作為有罪判決之唯一證據，況被告何建廷之供

述不足證明被告王永銘成立營業秘密法第13條之2之罪」，故「本院應調查綜參

全部事證以認定，自難以[被告 ]王永銘曾之自白，逕認[該 ]被告確有檢察官所指

犯行」40。 

第三是被告王永銘之LINE通訊軟體對話，其涉及：1.被告王永銘是否會前往中

國工作；2.聯電公司在國內發展DRAM技術而再技轉到中國；3.未來可到中國工作

而期待獲得優渥的報酬；4.對未來加入聯電公司研發DRAM製程之期待，例如在中

國工作的時間、職務的高升等；不過，本案智商法院雖瞭解該些LINE對話紀錄內容

有被告王永銘提及被害公司獨有之產品編號和中國等情，卻仍表示其「無法證明[被

告]王永銘知悉其所使用、洩漏之[系爭營業秘密]，為大陸地區晉華公司研發DRAM

製程技術、設計規則之用途，是[被告]王永銘不具在大陸地區使用之不法意圖」；

                                                        
38 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／3。 
39 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／3／

(2)。 
40 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／3／

(3)；臺灣臺中地方法院106年度智訴字第11號刑事判決／理由／甲／肆／二／(九)／2。 
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本案智商法院甚至表示該等「對話紀錄屬[被告]王永銘本人之對話紀錄，主要談論

晉華公司之待遇內容，實不足認定[被告]王永銘於大陸地區有使用營業秘密之意

圖」41。 

三、本案最高法院之見解 

本案智商法院判決（即109年度刑智上重訴字第4號刑事判決）經最高法院111

年度台上字第3655號刑事判決所廢棄，而該最高法院判決解釋營業秘密法第13條之

2第1項之「意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用」要件，有二項重點：(一)該

要件「只須行為人有此意圖即為已足，不以實際上已在外國、大陸地區、香港或澳

門使用為必要」；(二)關於「意圖」，其「係潛藏個人意識之內在心理狀態，通常

較難取得外部直接證據證明其內心之意思活動」，故「倘被告之自白出於任意性，

則無須補強證據，但得提出反證，主張其自白非事實」，而「如被告未自白，法院

在欠缺直接證據之情況下，尚非不得從行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜

合各種間接或情況證據，本諸社會常情及人性觀點，依據經驗法則及論理法則予以

審酌論斷」42。 

本案最高法院指出本案智商法院乃「就案內事證單獨觀察」而「認無積極證據

可證明何建廷等3人有公訴意旨所指意圖在大陸地區使用」，但該證據認定是有問

題的43。本案最高法院特別列舉本案智商法院所引述之事實，包括44： 

(一)被告戎樂天取得被告王永銘擅自重製之系爭營業秘密後，將紙本轉交某V，

並囑咐某V與被告王永銘商討後使用。 

(二)被告王永銘與何建廷於調查局之供述具任意性。 

(三)被告王永銘於檢調偵訊時均供稱被告戎樂天要求其提供設計規則之最終目

的是要完成聯電公司與晉華公司間的合作案，以將製程移轉給晉華公司；且被告王

永銘有提到其與被告何建廷之LINE對話（日期為2016年2月6日）涉及該合作案為一

                                                        
41 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／3／

(4)。 
42 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 
43 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 
44 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五／(一)。 
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種特別模式。 

(四)被告王永銘於一審審理時供稱其從臺灣美光公司離職前，被告何建廷有提

過聯電公司打算以特別的合作方式在中國發展DRAM事業，即由中國方委託並提供

資金給聯電公司從事技術開發，且其知道已有中國的合作對象。 

(五)被告何建廷於偵查與一審審理時供稱其與晉華公司於2016年10與11月間有

簽訂僱佣契約，有約定專案獎金，且其與被告王永銘間有討論如果DRAM產品可完

成則晉華公司會提供激勵獎金。 

(六)扣案之筆電內有檔案內容涉及DRAM開發計畫，其使用簡體字是為了中國

聯芯公司。 

(七)證人陳正坤表示其希望能發展DRAM技術以增加聯電公司的技術種類，進

而能使與晉華公司的合作案成功，以讓晉華公司可使用該技術；另還有規劃所屬員

工至中國開銀行帳戶，以收取開發完成後中國方所願意提供之獎勵金。 

(八)被告王永銘與親友之LINE對話紀錄（發生於2016年2月27日至12月23日）

中有其欲至中國工作、「在臺灣搞rd技轉大陸」等內容。 

(九)證人S於偵查中供稱2016年9月前後，被告戎樂天曾將手寫的設計規則參數

數值紙本交付給他，並請他找被告王永銘討論；該事實也經被告戎樂天所承認。 

(十)聯電公司於2016年3月間向經濟部投資審議委員會申請與晉華公司技術合

作，並於同年4月間取得許可。 

本案最高法院認為「上情倘均無訛」，則被告「何建廷、王永銘上開不利於己

或共同被告之陳述，與其餘證據相互勾稽，如何不足以認定[被告]何建廷等3人有將

所示營業秘密於大陸地區使用之主觀意圖？並非全無疑義，尚待釐清」；本案最高

法院指出「原判決未就案內全般事證深入研求勾稽，綜合判斷，並為合理之取捨說

明，遽將各該證據割裂，分別單獨觀察」，而「泛稱[被告]王永銘之自白欠缺補強

證據，或以[被告]何建廷尚未將系爭營業秘密交付晉華公司，逕為有利[被告]何建廷

等3人之認定」，因而原判決「取捨證據及判斷證明力之職權行使，殊屬率斷，難

認與經驗法則、論理法則無違，併有理由不備之缺失」45。 

此外，本案最高法院還指出「原判決說明聯電公司於美國加州北區地方法院所

                                                        
45 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五／(一)。 
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製作之認罪協議（案號：Case No.18-465 MMC）具證據能力，得據為聯電公司及其

他被告有罪之證據，並引為[被告]何建廷、王永銘前開論罪之部分依據」，並點出

該認罪協議於（2、z）稱：「聯電（公司）同意陳正坤、王永銘、何建廷三人當時

均知悉聯電正在與中國國營企業進行DRAM計畫，且該技術將會移轉給中國，而將

被使用於生產DRAM」；據此，本案最高法院認為「該認罪協議何以不足以採為[被

告]何建廷等3人有將系爭營業秘密於大陸地區使用意圖之補強證據」，況且「就該

相同之證據，何以關於（[被告]何建廷、王永銘）違反營業秘密法第13條之1第1項

部分，可據為有罪之依據」，但「對被訴同法第13條之2第1項部分，則無從執以證

明」，則原判決「對於上揭不利[被告]何建廷等3人之證據未詳予說明其取捨之理

由，逕予切割，為不同之評價，其採證認事職權之行使，難謂適合，併有理由欠備

之違法」46。 

參、「意圖在境外使用」要件之判斷基準 

一、問題之提出 

最高法院111年度台上字第3655號刑事判決確立「意圖在境外使用」要件之判

斷基準。一是「意圖」之認定不應以「實際上使用」為準；二是「任意性的被告

自白」可用以證明「意圖」，但無該類自白證據時，可使用間接或情況證據來佐

證47。 

再就檢方舉證角度，本案最高法院指出「無罪（不以在主文諭知為限，理由中

說明不另為無罪諭知亦屬之）之判決書，依刑事訴訟法第308條前段規定，應記載

其理由」；本案最高法院更要求「對於被告被訴之事實，及其不利之證據資料，如

何不足以證明被告犯罪，均應逐一明確詳述其理由，否則即有判決理由不備之違

法」48。亦即，法院判決必須回應檢方的舉證，否則即屬違法之判決。 

可惜是本案最高法院未指明者是法院應如何檢視檢方的證據。雖本案最高法院

                                                        
46 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五／(二)。 
47 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 
48 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 



92  

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

表示「認定犯罪事實所憑之證據，不以直接證據為限，[而]間接證據亦包括在內，

[故]審理事實之法院應綜合調查所得之一切證據，本於職權定其取捨，[以]依其確信

而為事實之判斷」；另本案最高法院認為「此項自由判斷之職權運用，應受經驗法

則與論理法則之支配，[而具體而言]倘將各項證據予以割裂，分別單獨觀察判斷，

即不合於論理法則」49。但問題是「經驗法則與論理法則」仍較抽象，而缺少明確

指引可讓檢方清楚辦案或舉證的方向。 

另儘管本案最高法院之見解似乎暗示被告戎樂天、何建廷、與王永銘等應犯營

業秘密法第13條之2第1項之罪，因為相關情況證據應顯示「意圖在境外使用」要件

已滿足。然而，有無可能本案發回更審後，例如智商法院對被告何建廷之行為仍表

示「不能逕以[被告]何建廷知悉聯電公司與晉華公司有合作關係，且領有晉華公司

之薪資，而主觀臆測何建廷有將 [美國美光 ]公司之資料，在大陸地區使用之意

圖」50。若如此，則營業秘密法第13條之2境外加重處罰之規定有可能遭架空，而阻

礙該條文保護在我國正當做生意之廠商與其營業秘密之立法目的。 

二、其他智商法院判決之檢視 

除了美光案判決，本文完稿前還有其他8件智商法院判決涉及「意圖在境外使

用」要件之成立或不成立，以致相關被告有無犯營業秘密法第13條之2第1項之罪。

該些判決的資訊如下： 

(一)台積電案／智慧財產法院107年度刑智上訴字第5號刑事判決（裁判日期：

2018年9月20日）：被害公司為台灣積體電路製造股份有限公司，而系爭營業秘密

涉及28奈米製程51。 

(二)聯穎光電案（不成立）／智慧財產法院107年度刑智上訴字第4號刑事判決

（裁判日期：2019年7月11日）：被害公司為聯穎光電股份有限公司，而系爭營業

秘密係關於砷化鎵晶圓製程52。 

                                                        
49 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 
50 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／甲／貳／五／(三)／2／

(5)。 
51 智慧財產法院107年度刑智上訴字第5號刑事判決／事實／一、三。 
52 智慧財產法院107年度刑智上訴字第4號刑事判決／事實／一。 
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(三)吉諾案／智慧財產及商業法院109年度刑智上更(一)字第8號刑事判決（裁判

日期：2021年11月19日）：被害公司為Genesis Technology USA, Inc.（以下簡稱

「美國吉諾公司」）及其關係企業；而系爭營業秘密涉及產品的物料成本分析表、

成本預估表、或相關實際成本資料等53。 

(四)大連案／智慧財產及商業法院108年度刑智上更(一)字第3號刑事判決（裁判

日期：2022年2月24日）：被害公司為大連化學工業股份有限公司，而系爭營業秘

密涉及乙烯-醋酸乙烯（ethylene vinyl acetate）共聚合物乳膠製程54。 

(五)長春案／智慧財產及商業法院110年度刑智上重訴字第5號刑事判決（裁判

日期：2022年3月2日）：被害公司為長春人造樹脂廠股份有限公司（以下簡稱「長

春公司」），而系爭營業秘密涉及「熱塑性聚酯彈性體」（thermoplastic polyester 

elastomer, TPEE）製程55。 

(六)高明鐵案／在智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第5號刑事判決

（裁判日期：2022年5月18日）：被害公司為高明鐵企業股份有限公司（以下簡稱

「高明鐵公司」），其以設計與製造電動精密滑台為主要業務；系爭營業秘密為電

動滑台產品之細部零件圖56。 

(七)三久案／在智慧財產及商業法院109年度刑智上訴字第4號刑事判決（裁判

日期：2022年8月3日）：本案受害公司為三久股份有限公司，而系爭營業秘密涉及

生產、營運、銷售等資訊57。 

(八)南亞案／智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第50號刑事判決（裁判日

期：2022年9月13日）：被害公司為南亞科技股份有限公司，而系爭營業秘密涉及

20奈米DRAM晶圓製程技術58。  

                                                        
53 智慧財產及商業法院109年度刑智上更(一)字第8號刑事判決／事實／一。 
54 智慧財產及商業法院108年度刑智上更(一)字第3號刑事判決／事實／一。 
55 智慧財產及商業法院110年度刑智上重訴字第5號刑事判決／事實／一。 
56 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第5號刑事判決／事實／一。 
57 智慧財產及商業法院109年度刑智上訴字第4號刑事判決／事實／二。 
58 智慧財產及商業法院108年度刑智上訴字第50號刑事判決／犯罪事實／一。另參閱Micron 

Technology, Inc., Micron Technology to License 1x and 1y DRAM Technologies to Nanya 
Technology Corporation, Press Release (Dec. 14, 2015), https://investors.micron.com/news-
releases/news-release-details/micron-technology-license-1x-and-1y-dram-technologies-nanya (last 
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在成罪的判決中，並非皆有闡述與「意圖在境外使用」要件之相關證據，整理

如下表1。從表1可觀察智商法院的論理實務不一致，可能的解釋是該些案例中被告

並無爭執「意圖在境外使用」要件。另由於該些成罪判決中的事實資訊可推測使用

性質，故表1亦有分類的記載。有些「使用」偏向被告為了面試而準備用，稱「面

試使用」，但另些「使用」則是被告有實際將系爭資訊用於工作上，稱「實際使

用」。 

在有闡述「意圖在境外使用」要件為何成立之案件中，法院的證據描述聚焦在

被告使用系爭營業秘密的用途59。不過，在大連案中，該法院之闡述僅著重於被告

所獲得之對價，但該案之使用性質屬實際使用60。 

表1 智商法院判決與其「意圖在境外使用」要件之證據分析 

案 例 侵害類型 闡述（有／無） 使用性質 

台積電案 帶槍投靠類 無 面試使用 
聯穎光電案（不成立） 帶槍投靠類 無 不明 

吉諾案 內神通外鬼類 無 實際使用 
大連案 內神通外鬼類 有（著重於對價） 實際使用 
長春案 內神通外鬼類 無 實際使用 

高明鐵案 內神通外鬼類 無 實際使用 

三久案 
臥底間諜類／ 
內神通外鬼類 

有 實際使用 

南亞案 內神通外鬼類 有 面試使用 

 

                                                                                                                                                        
visited Dec. 20, 2023) (“Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) today announced it has entered 
into a memorandum of understanding to grant Nanya Technology an option to license Micron 1x 
and 1y DRAM technologies. This new license agreement is in addition to Micron's existing license 
agreement for 20 nanometer (nm) technology with Nanya.”). 

59 智慧財產及商業法院109年度刑智上訴字第4號刑事判決／理由／貳／一／(八)；智慧財產及

商業法院108年度刑智上訴字第50號刑事判決/理由／貳／一／(四)／1。 
60 智慧財產及商業法院108年度刑智上更(一)字第3號刑事判決／理由／壹／五／(三)。 
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值得注意者為台積電案與聯穎光電案等二案例是明顯的對比，前者有犯營業秘

密法第13條之2第1項之罪，但後者則無61。二案例相同處是被告犯行之時間皆在被

告與中國公司面試後，但不同處在於台積電案判決中有揭示中國公司所欲知悉的被

害公司技術資訊，而被告也非法取得該類技術資訊62；但在聯穎光電案判決中，被

告與面試公司間所討論之內容是缺乏的63。 

這或許是不同案件檢方辦案方式之差異。然而，問題是如果被告不願意揭露其

和面試公司間之對話，檢方該怎麼辦。如果法院不採納其他可能的證據，則被告只

要不發言，營業秘密法第13條之2就可能架空。 

肆、代結論：美國United States v. Chung案判決之借鏡 

美國EEA的經濟間諜罪（18 U.S.C. § 1831）類似營業秘密法第13條之2第1項，

因為前者之主觀要件為被告具有「意圖或知悉其犯行將圖利外國政府、外國政府所

控制之單位、或外國代理人」64；此圖利外國單位之意圖類似「意圖在外國、大陸

地區、香港或澳門使用」之概念。 

涉及經濟間諜罪之經典判決為美國聯邦第九巡迴上訴法院（United States Court 

of Appeals for the Ninth Circuit，以 下 簡 稱「第 九 巡 院」） 之 United States v. 

Chung案判決65。在Chung案中，雖然被告在追訴權時效期間內僅持有與編輯系爭營

業秘密，但由於檢方提出追訴權時效過期前，被告與中國官員間交往紀錄、被告依

中國官員邀請到中國訪問進行技術交流、被告依中國官員的指示而透過第三人遞交

相關技術資訊、與被告於追訴權時效過期之前前往中國、在赴中國前被告有下載被

害公司的技術資訊及彙整該資訊等證據，以致本案第九巡院認為證據上已超越合理

                                                        
61 智慧財產法院107年度刑智上訴字第5號刑事判決／主文／理由／三／(三)；智慧財產法院

107年度刑智上訴字第4號刑事判決／主文／理由／乙／貳／三 
62 智慧財產法院107年度刑智上訴字第5號刑事判決／事實／三。 
63 智慧財產法院107年度刑智上訴字第4號刑事判決／事實／一。 
64 陳秉訓，註3文，11頁。 
65 United States v. Chung, 659 F.3d 815 (9th Cir. 2011). 
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懷疑而可認為被告持有系爭營業秘密是為了意圖圖利中國而為之行為66。 

值得注意者為第九巡院所採之觀點為「以對檢方最有利的角度」（viewing the 

evidence in the light most favorable to the prosecution）67。此觀點似乎不同於美光案

智商法院之觀點。 

在美光案中，該智商法院於闡述「證據裁判主義」時指出「認定不利於被告之

事實，須依積極證據」，而「倘積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為

有利於被告之認定，更不必有何有利之證據」；該美光案智財法院又表示「犯罪事

實之認定，應憑真實之證據，倘證據是否真實尚欠明確，自難以擬制推測之方式，

為其判斷之基礎」68。值得存疑者是「積極證據不足」之角度為何，而「擬制推

測」為何不能為一種判斷方法。特別是關於「意圖」之認定，如同美光案最高法院

所言，「意圖」乃「潛藏個人意識之內在心理狀態，通常較難取得外部直接證據證

明其內心之意思活動」，則「如被告未自白，法院在欠缺直接證據之情況下，尚非

不得從行為人之外在表徵及其行為時客觀情況，綜合各種間接或情況證據，本諸社

會常情及人性觀點，依據經驗法則及論理法則予以審酌論斷」69。 

從「社會常情及人性觀點」以「推測」被告的「意圖」或許是必要的判斷方

式。例如就美光案的被告何建廷與王永銘等，可質疑者為他們為何繼續將系爭營業

秘密保留在其筆電、電子儲存空間、或聯電公司的辦公室中，特別是該等被告繼續

非法持有系爭營業秘密之時期至少已經進入其參與晉華公司的合作計畫。從Chung

案判決之經驗，若相關技術資訊存放在其筆電、電子儲存空間、或聯電公司的辦公

室內是為了工作上使用之目的，則從將系爭營業秘密放置於該些位置之行為推斷出

其有使用系爭營業秘密之意圖，此應屬合理的推論。 

美光案智商法院認為「刑事訴訟法上證明之資料，無論為直接或間接證據，均

須達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，始得據為有罪之

認定」，因而「倘其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理懷疑之存

在，致使無從形成有罪之確信」，則「根據罪證有疑，利於被告之證據法則，不得

                                                        
66 See id. at 820-23, 828. 
67 See id. at 830. 
68 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／一。 
69 最高法院111年度台上字第3655號刑事判決／理由／五。 



從美光案談營業秘密法第13條之2第1項之「意圖在境外使用」要件 97 

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

遽為不利被告之認定」70。該原則固然屬當代刑事責任判斷原則71。然而，Chung案

判決也採「超過合理懷疑」（beyond a reasonable doubt）之基準，卻可併採「以對

檢方最有利的角度」72。 

本文建議法院或法務部可從Chung案判決或其他美國司法實務（例如United 

States v. Lan Lee案判決73、United States v. Hanjuan Jin案判決74、與United States v. 

You案判決75）中，萃取可能的證據評價方式。再者，從既有的智商法院判決案例

中，亦可歸納於證明「意圖在境外使用」要件時所應提出的證據。特別是當被告不

願意自白或不承認自白時，其他的客觀事實應須要什麼，以能證明被告有意圖在境

外使用系爭營業秘密。最後，筆者亦呼籲智財法學界應透過我國司法判決的檢視及

參酌美國EEA的司法實務，來具體論述如何找尋「意圖在境外使用」要件所涉及的

情況證據，以補充最高法院111年度台上字第3655號刑事判決所遺留的問題。如

此，相關理論可供我國司法實務參酌，以能落實營業秘密法打擊意圖在境外使用所

為之侵害營業秘密行為之立法目的。 

 

 

                                                        
70 智慧財產及商業法院109年度刑智上重訴字第4號刑事判決／理由／乙／貳／一。 
71 最高法院111年度台上字第3017號刑事判決／理由／四／(一)：「又刑事訴訟上證明之資

料，無論其為直接證據或間接證據，均須達於通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為

真實之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證明未能達此程度，而有合理

之懷疑存在時，致使無從形成有罪之確信，在刑事訴訟『罪疑唯輕』、『無罪推定』原則

下，根據『罪證有疑，利於被告』之證據法則，即不得遽為不利於被告之認定」。 
72 See Chung, 659 F.3d at 830. 
73 United States v. Lan Lee, No. CR 06-0424 JW, 2010 WL 8696087 (N.D. Cal. May 21, 2010). 
74 United States v. Hanjuan Jin, 833 F. Supp. 2d 977 (N.D. Ill. 2012). 
75 United States v. You, 74 F.4th 378, 396 (6th Cir. 2023). 
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專題研究  

我國近期專利更正制度之 
演進與變革 

陳忠智
* 

壹、前 言 

申請專利範圍一經審定核准公告後，即屬專利權人與公眾利益間契約的約定，

倘若允許專利權人任意更正，藉以擴大、變更其專利保護範圍或標的，勢將妨礙公

眾利益，損及公示效力及法律之安定性；又各國對於經申請並獲准之專利權，皆可

藉由更正以優化專利權或治癒瑕疵專利，或遂行權利有效性的防禦，達到維持專利

權之存續等專利布局之調整。是以，既然專利權本身的品質攸關專利權的有效性與

專利侵權二者間的衡平，故專利更正制度相關法規的修訂，向來為各界所關注之議

題，智慧局為快速回應各級行政救濟機關對於更正實務的見解及審查上之需求，歷

年來已多次修訂專利法之相關條文及「專利審查基準」之內容。下文採編年體形

式，就我國更正制度的修訂歷程及內容予以說明，俾利我國專利實務工作者知其然

且知其所以然。 

                                                        
DOI：10.53106/221845622024010056006 
收稿日：2023年11月30日 
* 智慧財產局專利高級審查官，臺灣大學生物產業機電工程博士。 

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。 
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貳、專利權更正法規之修訂歷程及內容 

現行我國專利更正申請後的處理，可區分為獨立更正案（主動申請更正）及舉

發附帶之更正（以舉發案件之審查作為核心、被動申請更正），基於專利權之公示

性，可申請更正之條件會較核准前之修正規定嚴格1，且若涉及第三人之舉發案時，

就不得不考量如何兼顧兩造的程序利益與智慧局行政處分的經濟效能。是以，適當

的政策檢討和調整，進而落實於法規的修訂，自有其必要性。 

一、專利法（含施行細則）部分 

(一) 2002年1月1日施行之專利法 

1. 審查原則 

此時期前（含1994年1月21日公布之專利法），發明及新型專利之申請案審

查、修正或更正，皆採實審制；且因有異議制度存在，於核准公告後、領證前，視

為發生暫准專利之效力而未實質取得專利權，故採相同於申請案的修正概念；惟於

領證取得專利權後，發明專利權與新型專利權之更正法條內容相同2，且規定「不得

變更發明之實質」，其是否構成實質變更的概念略以：(1)引進新的技術內容。(2)與

原核准專利之發明分屬不同發明課題之發明。(3)以上位發明或其他實例之發明，取

代原核准專利之發明。 

2. 更正時機 

此時期（含之前）關於更正之規定，因有公告後、領證前之異議制度存在，可

區分：(1)在無第三人提出異議之公告期間（含領證取得專利權後無第三人提出舉

                                                        
1 2005年3月「專利法逐條釋義」第168頁：「專利法九十二年修正前原規定限於有『申請專利

範圍過廣』、『誤記之事項』或『不明瞭之記載』等事項，始得申請更正。惟就『申請專利

範圍過廣』文義而言，其會被誤為更正結果可以擴大申請專利範圍，惟更正之真意是縮小申

請專利範圍，現行用語易有不同解讀，因此將三款可申請更正之事由修正為『申請專利範圍

之減縮』、『誤記事項之訂正』或『不明瞭記載之釋明』。」 
2 2002年1月1日施行之專利法第44條之1第4項、第67條，新型專利第105條準用之；1994年1月

21日公布之專利法則是規定在第44條第4項、第67條，新型專利第105條準用之。 
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發），申請人（專利權人）可主動提出修正（更正）之申請，無提出時機之限制。

(2)在有第三人提出異議期間，專利申請人於通知限期一月內答辯3併提修正，領證

後之舉發期間之更正申請則準用異議規定4。惟智慧局基於專利申請人（或專利權

人）權益之考量，對於專利申請人於異議案（或專利權人於舉發案）審定前提出修

正（或更正）申請，在審查審定前上仍彈性受理，故即便是受迫性地修正（或更

正），仍無提出時間之限制，新型專利準用之。 

(二) 2004年7月1日施行及2010年9月12日施行之專利法 

1.審查原則 

廢除異議制度，新型專利更正採形式審查5；但於取得專利權後之發明專利權與

新型專利權的更正法條內容相同6，條文則修訂為「不得實質擴大或變更申請專利範

圍」7，二專利類型之更正仍採實體審查。此一時期取得或存續之專利權，須申請專

利範圍之全部請求項均無（或尚未發現）違法的瑕疵存在，始符合法律規定及其准

予更正之要求。 

                                                        
3 專利法第42條第2項「申請人應於副本送達之次日起一個月內答辯，除先行申明理由，准予

展期者外，逾期不答辯者，逕予審查。」 
4 專利法第73條「第54條及前條舉發案之處理，準用第42條至第44條規定。」 
5 2004年7月1日施行之專利法第97條第1項規定；立法說明：「……三、揆諸世界主要國家專

利法制，皆就技術層次較低之新型專利，捨棄實體要件審查制，改採形式要件或基礎要件之

審查，以達到早期賦予權利之需求。爰參考日本、韓國及德國立法例，將新型專利現行實體

審查制，改為形式審查制。四、再按形式審查，即專利專責機關對於新型專利申請案，審查

對象限縮於新型專利之形式要件，不包括專利要件。而對於形式要件究包括那些事項，事涉

人民權益，爰參考日本實用新案法第六條之二、韓國實用新案法第三十五條第二項、第十一

條、第十二條、德國新型法第四條、第八條規定，於第一項明定新型專利之不予專利之相關

規定，俾專利審查人員及申請人有所遵循。」 
6 2004年7月1日施行之專利法第64條，新型專利第108條準用之。 
7 2008年8月版「專利法逐條釋義」第158頁：「判斷上如申請專利範圍所記載之技術特徵以較

廣的涵義用語取代。或減少限定條件、或增加申請標的，均會導致實質擴大申請專利範圍；

若請求項所記載之技術特徵係另以實質不同的涵義用語置換、或改變技術特徵、或變更申請

標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會實質變更申請專利

範圍。」 
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2.更正時機 

經公告取得專利證書後，專利權人除得隨時主動提出更正外（獨立更正案），

於舉發繫屬時，專利權人提出答辯可同時申請更正，另因智慧局審認部分請求項有

舉發成立之可能時，專利權人因已無從再為分割申請，而係以單一專利權視之8、9

（與現行一請求項一權利範圍的概念不同），智慧局也會通知專利權人限期更正10，

此乃基於行政程序法第102條規定之意旨，智慧局在為作成限制或剝奪人民權利之

處分前，應先通知申請人，給予申請人陳述意見之機會，限期陳述意見或更正說明

書或圖式，以符合法治國人民權利有效保障之意旨。即所謂「限期更正」，然此期

間並非法定不變期間，在當時的審查實務上即便逾期提出更正申請，智慧局依舊採

彈性受理，只要在舉發審定前提出即可。此一發明、新型之更正審查程序及處理原

則沿用至2019年11月1日專利法施行前。 

                                                        
8 1994年1月21日公布之專利法第68條規定：「發明專利權人將二個以上發明為一個申請得有

專利權者，得向專利專責機關申請分割為各別之專利權。」；惟2003年修正、2004年7月1日

施行後之專利法，已刪除修正前專利法第68條得申請分割為各別之專利權之規定，故於審定

公告取得專利權後，並無「分割」之適用及法律依據。 
9 智慧財產及商業法院101年度行專訴字第54號判決：「……，依當時專利法下『專利整體性

原則』及『全案准駁原則』，應認系爭專利違反90年10月24日修正公布之專利法第20條第2 
項規定，應就系爭專利舉發為全案舉發成立之審定，而無適用現行專利法分項各自作成舉發

成立或不成立之處分之規定（最高行政法院101年度判字第106號、102年度判字第561號判

決，及最高行政法院102年8月6日以102年度8月份第1次庭長法官聯席會議(一)則決議參

照）。而專利舉發案之更正申請本應於舉發審查階段為之（2003年2月6日、2010年8月25日

修正公布之專利法第64條、第71條規定參照）」 
10 2004年版專利審查基準第二篇第六章「2.2更正之時機」一節載述：「依專利法第六十四條

第一項、第七十一條第一項第三款、第七十二條第二項之規定，得更正請准專利之說明書或

圖式之時機為：(1)發明申請案取得專利權後，專利權人主動申請更正；(2)發明專利案經他

人提起舉發時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利專責機關通知專利權人限期更正；

(3)專利專責機關依職權撤銷發明專利權之審查時，專利權人提出答辯同時申請更正或專利

專責機關通知專利權人限期更正。」 
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(三) 2013年1月1日施行之專利法 

1. 審查原則 

因應新型專利更正採形式審查制度，將發明專利與新型專利之更正分開規定，

發明專利更正採實體審查11，條文則修訂為「不得實質擴大或變更公告時之申請專

利範圍」12，條文之所以增訂「公告時」乃基於專利權一經公告，便產生公示效

果，即與公眾利益有關。另將新型專利獨立更正案明訂採形式審查，此乃基於新型

專利申請案既是經由形式審查即可核准專利權，則新型專利更正案，原則上進行形

式審查即已足矣，配合2013年3月8日發布專利審查基準第四篇第一章「形式審

查」，就新型獨立更正案如何操作形式審查作出規範13。惟若是於新型專利舉發審

查期間提出之更正案，則仍將採實體審查方式合併於擧發程序中審查14。另此次修

法之一亮點是回應各界的意見而於專利法第73條15、16引入「舉發聲明」及「一請求

                                                        
11 2013年1月1日施行之專利法第67條，新型專利第118條。 
12 2014年9月版「專利法逐條釋義」第228頁：「至於實質擴大申請專利範圍，通常包括下列情

形：(1)請求項所記載之技術特徵以較廣的涵義用語取代。(2)請求項減少限定條件。(3)請求

項增加申請標的。(4)於說明書中恢復核准專利前已經刪除或聲明放棄的技術內容。而實質

變更申請專利範圍，通常包括下列情形：(1)請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語

置換。(2)請求項之技術特徵改變為實質不同意義。(3)請求項變更申請標的。(4)請求項更正

後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特

徵。(5)申請專利之發明的產業利用領域或發 明所欲解決之問題與更正前不同。」 
13 新型更正案進行形式審查時，如認更正後的內容有：1.非屬物品形狀、構造或組合、2.不符

公序良俗、3.揭露方式不合規定、4.不具有單一性、5.未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚

或6.明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事者，應通知專利權人限期申

復或更正，專利權人屆期未申復或更正，或仍無法克服先前通知指出之不准更正事由者，應

為不予更正之處分。 
14 同註8，專利法第77條第1項：「舉發案件審查期間，有更正案者，應合併審查及合併審定；

其經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達

舉發人。」2012年11月9日專利法施行細則第74條第2項規定：「依本法第七十七條第一項規

定合併審定之更正案與舉發案，舉發審定書主文應分別載明更正案及舉發案之審定結果。但

經審查認應不准更正者，僅於審定理由中敘明之。」 
15 專利法第73條第1項：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」第2項 

「專利權有二以上之請求項者，得就部分請求項提起舉發。」 
16 2014年11月6日修正發布之專利法施行細則第72條第1項：「本法第七十三條第一項規定之舉
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項一專利權」概念的相關規定，不再採「專利權之整體性」為全案准駁17，所謂

「專利權之整體性」18係指專利審查最終審定，基於專利整體性考量，須全案准

駁，無從為部分請求項准許或部分請求項核駁之審定，取得專利前後之申請專利範

圍內各項次均需符合專利要件，任一請求項有瑕疵，即全案核駁或全專利權舉發成

立。專利法施行細則19也配合修訂，除規定專利更正書表應檢送之文件、載明更正

內容及適用法條外，另特別規定「更正申請專利範圍者，如刪除部分請求項，不得

變更其他請求項之項號；更正圖式者，如刪除部分圖式，不得變更其他圖之圖

號。」此一規定乃基於前述一請求項一專利權概念而來，該細則內容之增訂，除利

於更正內容比對的一覽性外，也能避免對專利權更正前後比對標的（以請求項為基

礎）的錯亂、誤認或認知上發生歧異。 

2. 更正時機 

新型專利及發明專利實質並無更正時機的限制。 

                                                                                                                                                        
發聲明，於發明、新型應敘明請求撤銷全部或部分請求項之意旨；其就部分請求項提起舉發

者，並應具體指明請求撤銷之請求項；於設計應敘明請求撤銷設計專利權。」 
17 最高行政法院101年度判字第1030號：「(四)至於專利權人於取得專利權後之得否分割，或

專利證書追繳得否部分為之，均非決定是否採逐項審定制度變革之主因，而是在於專利權人

就專利更正權之行使。係因逐項審定與專利權更正錯綜關係，加上更正准駁之權限屬專利專

責機關，以致行政救濟程序中對更正行使之限制的複雜性，此外又有我國特有之智慧財產審

理法第33條之新證據提出制度，在未有相關配套及詳細規劃，將招致極大混亂，此觀之專利

專責機關就即將於102年1月1日就逐項審定相關修正案施行前後，經過多少公聽會、研討會

之舉辦，以及參酌各國已採部分請求項逐項審定立法例之因應、規劃，以及所作的努力，此

從專利專責機關之網站可窺一二，絕非個案具體審查違法性之法院判決所得克盡其功，此為

法院遲遲未從要求專利專責機關『逐項審查』跨到要求『逐項審定』之原因。蓋法院對個案

法規見解可能是制度變更的形成者，但不能也不應期待法院是制度的製造者。」 
18 智慧財產及商業法院97年度行專訴字第34號。 
19 2013年1月1日施行之專利法施行細則第70條。 
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(四) 2013年6月13日施行20、2014年3月24日施行、2017年5月1日施行之 
專利法 

1.審查原則 

由於經形式審查處分准予專利之新型專利權利內容尚有不安定或不確定之虞，

考量到當新型專利權人爲申請新型專利技術報告，或為因應舉發、民事或行政爭訟

事件之需要，需藉申請更正以完善其專利權範圍或作為避免專利權無效之防禦手段

等實體爭議，則新型專利權之更正審查應採實體審查方式，方得以確定權利內容，

故而將新型專利之獨立更正案或合併舉發之更正，均改採實體審查方式，且準用參

照第二篇第九章發明專利之「更正」審查基準。 

2.更正時機 

同樣地，新型專利及發明專利實質並無更正時機的限制。 

(五) 2019年11月1日施行、2022年11月7日施行（現行）之專利法 

1.審查原則 

審查原則：發明專利權與新型專利權之更正法條內容未再變動，新型專利更正

同發明專利更正均採實體審查。惟審查基準關於實質變更之認定已再作修訂及放

寬，而有利於專利權人，詳述於後。 

2.更正時機 

修法之前的專利舉發制度之設計，因充分顧及兩造當事人的程序利益，致使兩

造之攻擊、防禦手段形成迴圈而流於無法節制之弊，反延宕了舉發審定的時程，為

提升舉發審查效能及衡平舉發兩造之權益，2019年11月1日施行（含現行）的專利

法21對上述情況已加以修訂，就舉發人得補提舉發理由或證據之期限，明定應於舉

發後3個月內為之，逾期提出者，即不予審酌；相對地，亦規定專利權人於舉發案

                                                        
20 2013年6月1日施行之專利法第67條，新型專利第120條準用之。 
21 2019年11月1日施行之專利法第73、74條及第77條規定。 
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件審查時，得就前述補提舉發理由或證據進行補充答辯或申請更正，惟應於1個月

內提為之，逾期提出者，亦不予審酌，以作為對應之配套措施。再者，對於發明獨

立更正案的提出並無更正時間的限制，惟就新型獨立更正案提出的時機，則規定僅

得於新型專利權有新型專利技術報告申請案件受理中、或新型專利權有訴訟案件繫

屬中方得提出22。 

由上述修法歷程可知，我國專利制度就更正審查的部分曾將新型專利更正案以

及發明專利更正案皆採實體審查，其後曾為回應外界（2013年1月1日至6月13日）

配合新型專利採形式審查，就獨立之新型專利更正程序改採形式審查23、24。後因該

新型專利兩套更正基準易產生混淆／及見解歧異，尤其在一案兩請採接續制的設計

下25，新型專利權的更正並無更正時機的限制，導致新型專利更正案與發明專利權

的更正准否，更容易引適用法規的不同而衍生二者更正結果的歧異。經智慧局綜整

調合審查實務之意見後，遂再配合修法（2013年6月13日施行版），將新型專利權

的更正法規及審查基準均準用到發明專利權所採之實體審查制，使發明與新型兩類

專利僅是取得專利權之途徑不同（一為實體審查制、一為形式審查制），在取得專

利權後之更正制度則一體適用實體審查制，以利遵循。 

二、更正審查基準主要修訂部分 

法律規定之內容，使用抽象概念者，「苟其意義非難以理解，且為受規範者所

                                                        
22 2019年11月1日施行之專利法第118條第1項。 
23 同註4，第118條第2項：「更正，經形式審查認有下列各款情事之一，應為不予更正之處

分：一、有第一百十二條第一款至第五款規定之情事者。二、明顯超出公告時之申請專利範

圍或圖式所揭露之範圍者。」 
24 專利法修法部分條文說明：「(一)我國就新型專利採形式審查制度，新型專利申請案符合形

式要件者，即可准予專利。就新型專利之更正，現行第一項亦規定原則上採取形式審查，以

為一致之處理。惟新型專利因採形式審查，其是否合於專利要件，尚有不確定之處，為維持

專利權內容之穩定性，避免因權利內容之變動衍生問題，除非就該新型專利權是否合於專利

要件之實體問題已產生爭議，而須就專利權人之更正採取實體審查之情況外，不宜有形式審

查之更正途徑。」 
25 2013年1月1日施行之專利法第32條第1項：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利

及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專

責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」 
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得預見，並可經由司法審查加以確認」即不得謂與明確性原則相違26，學說稱之為

「明確三要件27」。 

實務上，專利權人提出之更正態樣，大多採取由說明書或圖式（需併同於說明

書中更正以符合支持性要件）引入技術特徵於申請專利範圍中，尤其是當專利權在

面臨有效性挑戰時，但在更正法規中，更正內容都會面臨到有無實質變更的問題。

關於專利更正制度之條文變革部分，最重要的是在2004年修法前之條文為「不得變

更發明之實質」，其後之法條文則修訂為「不得實質擴大或變更申請專利範圍」，

導致實質擴大申請專利範圍，例如申請專利範圍所記載之技術特徵以較廣的涵義用

語取代、或減少限定條件、或增加申請標的，均會導致實質擴大申請專利範圍；至

於該等法條內容均涉及到「實質變更」如何審查及判斷的準則性問題，該法意實為

一不確定法律概念，如何在審查實務上落實，以符合使受規範者可理解、可預見、

且可為司法機關審查之法律明確性原則的要求，確實有其難度，亦為智慧局歷來

「更正審查基準」多次修訂的重點。 

在有異議制度時（2004年7月1日專利法施行前），無論專利公告後之修正或領

證後之更正，法條文均為「不得變更發明之實質」，當時之審查基準（2004年版以

前）28對於「審定公告後之補充修正、更正」是否構成實質變更的判斷，主要以(一)

不屬於「核准專利之說明書或圖式」所揭示的範圍29。(二)導致或造成變更核准專利

                                                        
26 參見釋字第432號解釋文：「專門職業人員違背其職業上應遵守之義務，而依法應受懲戒處

分者，必須使其能預見其何種作為或不作為構成義務之違反及所應受之懲戒為何，方符法律

明確性原則。……有關專門職業人員行為準則及懲戒之立法使用抽象概念者，茍其意義非難

以理解，且為受規範者所得預見，並可經由司法審查加以確認，即不得謂與前揭原則相

違。……」 
27 許宗力，論法律明確性之審查：從司法院大法官相關解釋談起，臺大法學論叢，2012年12

月，41卷4期，1688頁。 
28 參見網址：https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-687-870146-0a99f-101.html，最後瀏覽日：

2024年1月4日。 
29 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。 
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之發明之實質30。 

其後為因應專利法廢除異議制度，審查基準（2004年版）對於「實質變更」的

判斷態樣再作排除及修訂31，其中最主要判斷是否構成「實質變更」實務操作，是

將請求項之更正內容，區分為詳述式或附加式兩種態樣，如屬詳述式（請求項中某

一技術特徵的下位概念界定或進一步說明）之更正，則判定為該更正未導致實質變

更申請專利範圍；反之，如屬附加式（請求項中引入請求項本身未包含之元件、結

構、成分、步驟、操作條件、反應條件等技術特徵或技術手段，致改變原有元件、

成分、步驟之結合關係以及原核准公告之發明的性質或功能）之更正，則會判定為

該更正導致實質變更申請專利範圍。上述該詳述式或附加式之態樣判斷方式能將

「實質變更」此一法律概念予以型塑化，有利於公眾理解及可預見，審查實務上之

判斷及操作也較容易。於2013年版的審查基準就更正是否構成「實質變更」部

分 32，僅作部分內容的簡化及修訂，上述該詳述式或附加式之態樣判斷方式，仍被

持續沿用。 

然法律明確性原則的另一要件，是要能為司法機關審查。上述「實質變更」的

操作在運作多年後，於具體的更正事件中仍有適用上產生扞格之處，智慧財產法院

                                                        
30 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。 
31 包括：「請求項之上位概念技術特徵更正為發明說明中所揭露之下位概念技術特徵，而該下

位概念技術特徵非屬原發明說明中已明確記載且為發明說明所支持者」、「將申請專利範圍

未包含但發明說明或圖式中已揭露的其他技術特徵或技術手段，引進附加於原核准公告之請

求項內或形成另一請求項」、「變更請求項之發明範疇」、「變更附屬項的依附關係或變更

引用記載形式之獨立項的引用關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係，或改變

了方法發明之步驟順序」、「將申請專利範圍之技術特徵由手段功能用語或步驟功能用語表

示者更正為結構、材料或動作」及「誤記事項之訂正導致實質擴大或變更申請專利範圍

者」。 
32 實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形：1.請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用

語置換。2.請求項之技術特徵改變為實質不同意義。3.請求項變更申請標的。4.請求項更正

後引進非屬更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特

徵。5.申請專利之發明的產業利用領域或發明所欲解決之問題與更正前不同。 
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於一判決中33並未採用詳述式或附加式之更正態樣作為是否「實質變更」的判斷，

而係另提出新的見解。此外，智慧局藉由邀請日本審判部之判決官至局交流之機

會，以多個案例就是否構成特許法第126條第6項34中的「實質變更」進行深入探

討。直至2017年版的審查基準再針對更正是否構成「實質變更」部分35作出修訂，

具體排除以詳述式或附加式作為是否構成「實質變更」判斷原則之一，而係改以更

正前、後請求項之整體技術手段所能達成的「發明目的」相互比較，若更正後請求

項發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的，即屬實質變更公告時申請專利範

圍，基準內容並輔以多個例示以為說明，俾利概念具像化的建構。若將詳述式或附

加式兩種態樣判斷、與更正後請求項發明是否達成或減損更正前請求項的發明目，

兩種「實質變更」的判斷原則相互比較，在更正實務上，詳述式的更正手段都能達

成更正前請求項的發明目的，僅有部分附加式的更正手段因為引入不同構件或改變

原連結關係，導致更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項的發明目的。

所以採用「發明目的」作為是否構成「實質變更」判斷原則之一，在專利更正的實

務上是相對寬認的操作，且對於專利權有效性的防禦是有利的。 

綜合上述，在歷次更正審查基準的修訂過程中可以觀察到，智慧局對於各方意

見不斷地凝聚共識，也積極檢討並調合審查基準之規定，以利審查官審查觀念的建

                                                        
33 智慧財產及商業法院103年度行專訴字第40號判決：「……。參酌系爭專利說明書第8頁第

[007]段第4至6行記載：『……而當切換器改變時，不會中斷該周邊的資料流，而且不論同

步或不同步地切換鍵盤—影像—滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一共同的電腦或不同的電

腦。』（本院卷第1冊第199頁反面）可知，系爭專利的目的乃在於『同步或不同步地切換均

不會中斷周邊資料流』（本院卷第1冊第201頁反面），若將此部分解釋為『同步或不同步地

切換只要其中之一不會中斷周邊資料流』，將導致系爭專利更正後申請專利範圍第6項無法

達成其發明目的，且無法解決其發明所欲解決的問題，而有不符專利要件之情事。」 
34 特許法第百二十六条（訂正審判）「６ 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正

は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。」(6)The 
correction of the description, claims, or drawings as referred to in paragraph (1) must not 
substantially enlarge or alter the claims.（最終更新：令和元年法律第三号） 

35 實質變更申請專利範圍，通常包括下列情形，以下各種情形所列舉之更正態樣，其更正結果

導致實質變更公告時之申請專利範圍：1.請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置

換。2.請求項之技術特徵改變為實質不同意義。3.請求項明顯變更申請標的。4.請求項引進

技術特徵後無法達成更正前請求項之發明目的。 
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構，除逐漸放寬在操作「實質變更」此一不確定法律概念時的態樣外，也避免將更

正內容以詳述式或附加式之二分法作機械式地或僵化式地的區辨，改依發明創作的

本質（發明目的）作彈性地判讀申請更正之內容。 

參、對更正法規之芻議 

現行專利權人欲提出更正申請，或智慧局的審查實務上，尚有需相互配合之

處，以下就實務面提供淺見，或可供各界參考、指正。 

一、更正需符合支持性要件 

現行專利法第67條第2項規定「更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明

書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」實務上，專利權人為符合該項規定，在

進行請求項之更正時，除採合併請求項之技術特徵、或將說明書之內容引入請求項

外，另有將圖式所揭露之內容載入請求項中，以期符合申請專利範圍之減縮；然若

說明書無法支持請求項增修之內容，而圖式整體可以支持時，應依專利法第26條第

2項之規定，將圖式揭露之內容同時載入於說明書36及請求項中。若專利權人僅將圖

式揭露之內容載入請求項中，雖符合該專利法第67條之規定而獲准更正，然因專利

法第26條第2項為得提起舉發之法條，當日後有第三人主張更正後之請求項未符支

持性要件時，專利權人仍需再次將請求項為圖式所揭露及支持之內容更入說明書以

克服該第26條第2項之爭執，是建議將專利法第67條第2項之規定，明文修訂為「更

正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範

圍，且為說明書所支持。」以免除後續舉發之累。 

                                                        
36 2023年版「專利審查基準」第二篇第一章：「2.4.3：為說明書所支持」一節載述：「應注意

者，請求項不僅在形式上應為說明書所支持，並且在實質上 應為說明書所支持，使該發明

所屬技術領域中具有通常知識者，能就說 明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專

利之發明。請求項必須為說明書所支持，如僅為圖式所支持仍有不足，必須將圖式所支持之

部分載入於說明書中，但由於圖式一般僅為形式上揭露相關內容，無法顯示其實質技術內

容，若申請人修正說明書，將圖式揭露之內容載入於說明書時，審查時仍應參酌申請時之通

常知識，判斷載入之內容是否實質支持請求項。」 
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二、舉發人對更正表示意見應重作爭點整理 

現行專利法第77條第2項規定「前項更正案經專利專責機關審查認應准予更正

時，應將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。但更正僅刪除請求

項者，不在此限。」該法條之立法目的係如經審查認為將准予更正者，則舉發審查

之標的已有變動，故應將更正說明書、申請專利範圍或圖式送交舉發人，使其有陳

述意見之機會，而陳述之內容可就不准更正提供意見以供智慧局審酌外，最重要的

是要就系爭專利更正後的內容提出一份爭點整理，依更正後之申請專利範圍，就所

欲舉發之請求項項次、引用之證據型態及引用之法條，逐一聲明爭點，並就該各爭

點敘明其事實理由，俾被舉發人就闡明之內容答辯，及利於智慧局審查；再者，系

爭專利更正後或已刪除舉發之請求項、或減縮申請專利範圍，可視為當事人約定、

互相讓步、終止爭執或防止爭執發生，有可能已達成舉發人之舉發期待而不再續行

舉發。實務上，當智慧局將更正說明書、申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人請

其表示意見時，或有舉發人採消極不回應之態度，智慧局實無法得知舉發人對於系

爭專利更正後意欲如何，舉發案既由舉發人所發動，自應負有積極協力義務表示意

見。是建議可於專利法施行細則第74條中再增訂「依本法第七十七條第二項規定舉

發人應就更正表示意見或撤回舉發，逾期未表示意見者，逕依原舉發爭點審查。對

更正有無理由應提出說明，且就更正後之內容進行理由及證據之爭點整理。」此一

建議之目的除有利於舉發人闡明其本意以免產生訴外裁判、明確區隔智慧局對於專

利舉發案更正後的續行審查究係依申請或依職權37審查模式外，也較符合日後兩造

對審之書狀先行程序。 

三、增加新型專利更正時機的態樣 

(一)2013年6月13日施行之專利法首採新型、發明權利接續制，當專利申請人依

專利法第32條聲明於同日分別申請發明專利及新型專利，發明案經本局審查有相同

創作並通知限期擇一時，若新型專利權未有涉訟、技術報告或舉發案等情節繫屬，

則發明專利申請人僅得選擇放棄新型專利、放棄發明專利或修改發明案的申請專利

範圍，不利於發明案。(二)再者，若當發明專利權被舉發成立且確定後，由於新型

                                                        
37 智慧財產及商業法院108年度行專訴字第5號。 
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專利權有一相同之權利存續期（申請日起至發明專利公告日止），舉發人仍需就新

型專利再提舉發以使該相同之專利權效力自始不存在。此一情況就行政或司法效益

而言，當擬制為同一基礎事實而有一事不再理之適用，但實務上因專利權類型不同

而仍需為實體之審查，對舉發人而言難稱經濟，對新型專利權人而言，因與發明專

利權相同之權利範圍（新型專利權）也會採行更正而變動，似無保護原專利權範圍

的必要。(三)此外，因發明係採實審後才核准，既生擇一之情事，則與發明相同之

新型專利權，雖經形式審查而獲准，實質上也相當於經過實審，當可如發明獲准後

循更正程序限縮。基於上述各點理由，若能在智慧局通知發明新型擇一時，作為啟

動新型專利的更正時機態樣，容申請人能在即將審准之發明專利案的權利範圍基礎

上，對新型專利權作不同的界定，相信對於專利權人的專利權保護和布局將更為周

延。是建議可於專利法第118條第1項中增訂：「新型專利權人除有依第一百二十條

準用第七十四條第三項規定之情形外，僅得於下列期間申請更正：一、新型專利權

有新型專利技術報告申請案件受理中。二、新型專利權有訴訟案件繫屬中。三、依

專利法第三十二條第一項規定限期擇一時。」 

肆、結 論 

專利更正制度既涉及公眾利益與專利權人私權的衡平，智慧局審查的法規自需

符合法律明確性的要求，審查基準雖為智慧局為達成行政目的之考量而訂定的規

範，不具直接對外發生法規範之效力，但仍要與時俱進，俾使一般人皆可瞭解該行

政規則規定的內容，此由智慧局近年不斷地修訂或調整專利法及專利審查基準中關

於「實質變更」之內容可見一斑。 

再者，2013年專利法施行前，專利權人於舉發案提出前已申請更正時，會視該

更正案審查結果，方能續行舉發案之審查，俾利確定舉發審查之客體；如專利權人

對更正之審查結果不服而提起行政救濟，亦將造成舉發案審查標的無法確定、招致

舉發案審查時程受延宕，實無益於專利有效性紛爭之解決。有鑑於此，2013年專利

法修正後配合逐項舉發之措施，輔以將舉發案與更正案合併審查及合併審定，對於

不准更正之審查結果併於舉發案中提起救濟，有利於紛爭快速解決。現行（溯自

2019年11月1日以後）專利法則進一步優化舉發案之審查程序，無論是舉發證據、
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理由的補提，或是專利權人更正的申請、答辯，均作出時機及期限的限制，特別是

智慧局主動通知兩造期限內要提出的陳述意見或補充答辯，更具有逾期的失權效

力。此等變革的優點，除強化智慧局在舉發案件的主導性及行政效能外，也在督促

兩造在舉發案中的協力義務、建立兩造攻防的積極性，同時節制兩造率提書證或多

次申請更正之行為。至於新型專利更正審查，亦適用發明專利更正所採行的審查基

準，俾使兩類專利就更正准否的判斷一致化。 
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最高行政法院112年度上字第165號判決 

裁判要旨 

 

 

【藥事法】 
【裁判日期】民國112年11月30日 

【裁判案由】藥事法 

【裁判要旨】 

一、 食藥署製藥工廠於民國108年9月11日（藥事法第4章之1修正條文於108年8月20

日施行後3個月內）透過西藥專利連結登載系統向上訴人提報系爭藥品專利資

訊（下稱系爭藥品專利資訊），經上訴人於108年9月12日上午6時以預先自動

設定之程式判讀而作成確認並予以登載公開之處分（下稱前處分）。上訴人嗣

於修正條文施行3個月期限屆滿後，經調查發現系爭藥品許可證為新劑型藥

品，非屬藥事法第7條所稱之新成分、新療效複方或新使用途徑新藥，不得提

報專利資訊，亦不得登載於西藥專利連結登載系統上，遂以109年11月30日衛

授食字第1091412223號函（下稱原處分）撤銷前處分，並刪除西藥專利連結登

載系統中，原本登載之系爭藥品專利資訊。被上訴人不服，提起訴願經決定駁

回後，提起行政訴訟，聲明：原處分及訴願決定均撤銷。上訴人應於西藥專利

連結登載系統，回復被上訴人已提報登載之系爭藥品新藥藥品許可證專利資

訊，經臺北高等行政法院（下稱原審）110年度訴字第844號判決（下稱原判

決）被上訴人勝訴。上訴人對原判決不服，遂提起本件上訴，聲明：原判決廢

棄；被上訴人在第一審之訴駁回。 

二、 本院按： 

(一) 立法院審議藥事法第4章之1西藥專利連結（第48條之3至第48條之22，107

年1月31日增訂公布）時，同法第1章總則第7條（82年2月5日增訂公布）

早已規定：「本法所稱新藥，係指經中央衛生主管機關審查認定屬新成

分、新療效複方或新使用途徑製劑之藥品。」然藥事法第4章之1（第48條
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之3至第48條之22）未就新藥定義另設其他特別規定，則新增訂之第4章之

1條文所稱「新藥」，自應與第1章總則第7條之規定同其意義，即指經中

央衛生主管機關審查認定屬新成分、新療效複方或新使用途徑製劑之藥

品，始符合體系解釋。 

(二) 上訴人對於提報者是否為新藥藥品許可證所有人，與提報之藥品是否屬藥

事法第7條所稱新藥，而得適用藥事法第48條之8第1項規定登載並公開於

西藥專利連結登載系統等事項，本於其係藥事中央主管機關，並為西藥專

利連結登載系統之建置者，對於該系統登載之新藥專利資訊符合藥事法規

定，所具有管理維護之職權，自有權審查確認，並刪除不符規定之非新藥

專利資訊，以維持系統資訊之適法性與正確性。從而，新藥藥品許可證所

有人依藥事法第48條之3、第48條之8第1項及第48條之21等規定，向上訴

人提報專利資訊，經上訴人於其建立之西藥專利連結登載系統予以登載並

公開者，乃對外發生確認該等新藥業經許可證所有人依法向上訴人提報新

藥藥品專利權專利資訊，而可適用藥事法第4章之1規定之法律效果，核屬

行政處分。 

(三) 上訴人將食藥署製藥工廠所提報系爭藥品專利資訊，於其建立之西藥專利

連結登載系統登載並予公開，對外發生確認系爭藥品經許可證所有人提報

專利資訊，得以適用藥事法第4章之1規定之法律效果，為行政處分（即前

處分）。然系爭藥品為新劑型藥品，非屬藥事法第7條所稱新藥，不得提

報專利資訊，亦非得登載並公開於西藥專利連結登載系統上，食藥署製藥

工廠仍向上訴人提報系爭藥品專利資訊，係對重要事項提供不正確資料，

致使上訴人作成違法之前處分，故不論提報系爭藥品專利資訊之藥品許可

證所有人食藥署製藥工廠，或為系爭藥品專利權人之被上訴人（依藥事法

第48條之4第2項規定，食藥署製藥工廠提報系爭藥品專利資訊，應得其同

意），均無值得保護之信賴，則上訴人依職權作成原處分，將前處分予以

撤銷，符合行政程序法第117條規定，自無違誤。 

(四) 藥事法第48條之3規定：「（第1項）『新藥藥品』許可證所有人認有提報

藥品專利權專利資訊之必要者，應自藥品許可證領取之次日起45日內，檢

附相關文件及資料，向中央衛生主管機關為之；逾期提報者，不適用本章
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規定。（第2項）「『前項藥品』專利權，以下列發明為限：一、物質。

二、組合物或配方。三、醫藥用途。」是以，得依該條規定提報藥品專利

權專利資訊者，依第1項規定，限於「新藥藥品」許可證所有人，其提報

之專利資訊，除該藥品應屬藥事法第7條所定「新藥」外，尚須符合同法

第48條之3第2項所定藥品專利權類型，即以「物質」、「組合物或配

方」、「醫藥用途」等發明為限。原判決僅執藥事法第48條之3第2項規

定，謂藥品專利資訊凡屬「物質」、「組成物或配方」及「醫藥用途」之

發明者，即得提報藥品專利權專利資訊登錄，得適用西藥專利連結制度之

藥品，不以同法第7條所定新藥為限，未就藥事法第48條之3全文整體觀

察，而將該條第1項與第2項割裂適用，且忽略藥事法第7條有關新藥之定

義早在同法第4章之1增訂前即已規定，藥事法第4章之1既未就何謂「新

藥」另為規定，自應與同法第7條為相同解釋，經核原判決所持法律見

解，與藥事法整體規範體系不符，容有適用法規不當之違法。 

(五) 上訴人所為原處分，係其基於藥事法中央主管機關及西藥專利連結登載系

統之建置者，對該系統所登載專利資訊是否確屬「新藥」藥品專利權之相

關資料，所具審查權限，將非屬新藥、自始不得提報專利資訊，亦不能登

載並公開在西藥專利連結登載系統之系爭藥品專利資訊，予以刪除，所審

查事項全未涉及專利權與專利內容有無異動、錯誤，甚或虛偽不實之爭

議，自不生原判決所稱介入原廠藥與學名藥專利權紛爭之情事。 

(六) 惟系爭藥品既非新藥，不符合登載及公開於西藥專利連結登載系統之法定

要件，上訴人誤依食藥署製藥工廠提報之系爭藥品專利資訊，所為登載與

公開之前處分，乃於法有違，上訴人以原處分撤銷該違法之前處分，以回

復法秩序應有狀態，乃落實並維護藥事法規定西藥專利連結登載系統機制

之立法意旨，洵無不合。原判決認食藥署製藥工廠將系爭藥品之專利資

訊，提報至西藥專利連結登載系統，屬行政法上之意思表示，無須經上訴

人核准，非屬行政處分，故無所謂違法行政處分存在，上訴人以原處分撤

銷自始不存在之行政處分，於法有違等情，亦有適用法規不當之違背法

令。 

三、 綜上所述，原判決既有前揭違誤，上訴人求予廢棄，為有理由，應予准許，且
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本件事實已臻明確，所涉法律問題已經兩造於原審充分攻防，本院自為判決，

並不會對兩造造成突襲，故由本院本於原審確定之事實，廢棄原判決，駁回被

上訴人在第一審之訴。 
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智慧財產及商業法院111年度民商上字第22號判決  

 

 

【商標法】 
【裁判日期】民國112年11月14日 

【裁判案由】排除侵害商標權行為等 

【裁判要旨】 

一、 主文 

(一) 被告永勝生醫股份有限公司不得使用相同或近似於「永勝」之字樣作其公

司名稱之特取部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記。 

(二) 被告永勝生醫股份有限公司不得於銷售商品以「永勝」如附圖二所示之外

包裝盒封口處貼有標示「永勝生醫股份有限公司」字樣之貼紙，為相同或

類似之使用。 

(三) 被告應連帶給付原告新臺幣伍拾陸萬伍仟玖佰貳拾貳元及自民國一百一十

二年二月二十五日起至清償日止，依週年利率百分之五計算之利息。 

二、 得心證之理由： 

(一) 系爭商標於被告永勝生醫公司100年11月3日變更公司名稱時為著名商標： 

1. 商標法第70條第2款規定對著名商標視為侵害商標權之情形，包括使用

著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主

體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞，或減損該商標之識別性或信

譽之虞，對於著名商標之內涵並無分別界定之立法意旨，關於該著名商

標之內涵係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知

者之界定；而商標法第30條第1項第1第1款後段所稱之「著名商標」，

基於同一用語同一法理，亦應採同一界定，係指有客觀證據足以認定已

廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標，無須達一般消費者普遍知悉

之程度（最高行政法院111年度大字第1號裁定、110年度上字第138號判

決意旨參照）。 

2. 於100年間前，原告已在臺北、臺中成立辦公室，更有如「『永勝』免

煩欣持續性藥效膠囊」、「『永勝』費落持續性藥效錠」、「『永勝』
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可樂爾膜衣錠」、「『永勝』糖欣錠」、「『永勝』服敏優膜衣錠」、

「『永勝』克多痛腸溶微粒膠囊」、「『永勝』心保順錠」、「『永

勝』降樂脂錠」等多項藥品上市，有原告官方網站之公司介紹、原告公

司於104人力銀行之公司介紹、財團法人生技醫療科技政策研究中心網

頁刊登資料、獎盃照片等件在卷可參。 

3. 原告產品之銷售對象包含全臺各縣市高達5,600多間醫院、診所、藥局及

衛生所等，其中不乏台北市立聯合醫院各院區、長庚、國泰、榮總、馬

偕、慈濟、中國醫藥大學體系之大型醫院，是就系爭商標經原告使用之

時間、範圍及地域觀之，堪認系爭商標所表彰於中藥、西藥等商品之知

名程度，在被告永勝生醫公司100年11月3日變更公司名稱為「永勝生醫

股份有限公司」當時，至少應已為相關事業或消費者所普遍認知之著名

商標。 

(二) 被告永勝生醫公司以「永勝生醫」作為其公司特取名稱，已有商標法第70

條第2款視為侵害商標權之情形 

1. 「永勝」為國人所熟知之中文字且字體較大，是予人主要印象顯著之識

別部分即為中文字「永勝」部分，被告永勝生醫公司以系爭商標中主要

部分之文字「永勝」作為公司之特取名稱，二者不論外觀、讀音與觀念

完全相同，相關事業及消費者極可能誤認二者係屬同一。 

2. 被告永勝生醫公司係經營與西藥商品類別高類似之醫療器材業務，一旦

顯示系爭商標主要部分之文字「永勝」名稱之商品或服務者，即極易將

該商品或服務來源指向原告。 

3. 系爭商標主要部分之文字與被告永勝生醫公司名稱為完全相同之「永

勝」，系爭商標為著名商標，且所指定使用之商品為類似之商品、服

務，系爭商標之識別性非低，原告在國內有多角化經營或可能經營之情

形、被告永勝生醫公司更名時非出於善意等相關因素綜合判斷，被告永

勝生醫公司以「永勝」作為其公司之特取名稱，並經營類似之醫療器材

業，以具有普通知識經驗之相關事業或消費者，就兩者以異時異地隔離

觀察，並於購買、洽詢時施以普通之注意，極有可能會誤認兩者來自同

一來源，或誤認其來自雖不相同但有關聯之來源，而產生混淆誤認之情
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事，且系爭商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性將遭到淡化，

使系爭商標在社會大眾的心中不會留下單一聯想或獨特性的印象，已有

減損商標識別性之虞，自有商標法第70第2款視為侵害商標權之情形。 

(三) 被告永勝生醫公司於其所販賣之系爭產品容器、外包裝盒上標示「永勝生

醫」、「永勝生醫股份有限公司」字樣，有商標法第68條第3款規定侵害

原告商標權之情形 

 就系爭產品外包裝盒封口處貼有標示「永勝生醫股份有限公司」字樣之貼

紙部分（本院卷㈠第48頁），明顯係將「永勝」二字放大，是予人主要印

象顯著之識別部分即為中文字「永勝」部分，顯見兩者係屬近似之商標，

且近似程度非低。又系爭商標係指定使用於中藥、西藥等商品，而系爭產

品則係補鈣之保健食品，雖一為藥品、一為保健食品而為不同之商品類

別，惟兩者均同屬醫療領域，且販售藥品之業者亦常會同時推出保健食

品，是二者相較，其性質、功能、用途大致相當，於商品用途、功能、產

製主體、行銷管道及購買者等因素上均具有共同或關聯之處，依一般社會

通念及市場交易情形，易使相關事業或消費者誤認其為來自相同或雖不相

同但有關聯之來源，應屬類似程度極高之商品，堪認被告永勝生醫公司於

系爭產品外包裝盒封口處貼有標示「永勝生醫股份有限公司」字樣之貼

紙，確有使具有普通知識經驗之相關消費者誤認被告永勝生醫公司所提供

之商品來源與系爭商標相同，或二者間有授權、加盟或關係企業等類似關

係存在，而有致相關消費者混淆誤認之虞，自應構成商標法第68條第3款

之商標侵權行為。 

(四) 原告請求被告永勝生醫公司變更公司名稱及排除侵害，為有理由。 

 原告依商標法第69條第1項規定，請求被告永勝生醫公司不得使用任何相

同或近似於「永勝」之字樣作為其公司名稱之一部分。 

(五)原告請求被告等應連帶負損害賠償責任，為有理由 

1. 若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別

（量之分割）者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發

生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知

悉而各自論斷其時效之起算時點（最高法院94年度台上字第148號民事
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判決意旨參照）。查被告永勝生醫公司迄今仍在販賣系爭產品，此觀本

院勘驗時仍可在購物平台尋得系爭產品即明（本院卷(二)第222頁），足

見原告所主張被告等侵害系爭商標之侵權行為，在該等期間內，係持續

不斷發生，其請求權之消滅時效係不斷重新起算，則本件原告之侵權行

為損害賠償請求權自尚未全部罹於10年消滅時效。 

2. 至被告等雖主張應以淨利率計算其營業成本，惟該款所稱之成本及必要

費用，應僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所投入之直接成本及必要之

費用，而不能一概將侵權行為人經營事業所花費之人事成本等其他間接

成本與相關費用全部納入，否則無疑是令受害人幫侵權人分擔經營事業

之花費，顯違事理之平；而毛利率係將直接成本予以扣除，此接近於該

款所稱之成本及必要費用，而淨利率除將直接成本予以扣除外，亦扣除

間接成本，自不應准許，是被告等主張以以淨利率計算其營業成本，自

屬無據。 

三、 綜上所述，原告依商標法第69條第1項、第3項、第71條第1項第2款、公司法第

23條第2項之規定，請求被告等應連帶給付原告565,922元及自112年2月25日起

至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，並請求如主文第一、二項所示

之排除及防止侵害，即為有理由，應予准許。至逾此部分之請求，為無理由，

應予駁回。 
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智慧財產及商業法院111年度民著訴字第69號民事判決  

 

 

【著作權法】 
【裁判日期】民國112年11月30日 

【裁判案由】侵害著作權有關財產權爭議等 

【裁判要旨】 

一、  主文： 

(一) 被告米果服飾開發有限公司及被告許瑋玶應連帶給付原告新臺幣肆拾萬

元。 

(二) 被告米果服飾開發有限公司及被告廖信鈜應連帶給付原告新臺幣肆拾萬

元。 

二、  得心證之理由： 

(一) 系爭圖像係受著作權法保護之美術著作。 

1. 按著作權法所保護之著作，係指著作人所創作之精神上作品，而所謂精

神上作品，除須為思想或感情上之表現，且有一定表現形式等要件外，

尚須具有原創性，而此所謂原創性之程度，固不如專利法中所舉之發

明、新型、設計專利所要求之原創性程度（即新穎性）較高，亦即不必

達到完全獨創之地步。即使與他人作品酷似或雷同，如其間並無模仿或

盜用之關係，且其精神作用達到相當之程度，足以表現出作者之個性及

獨特性，即可認為具有原創性；惟如其精神作用的程度很低，不足以讓

人認識作者的個性，則無保護之必要（最高法院97年度台上字第1214號

民事判決參照） 

2. 查老虎雖為自然界之動物，有一些固有之形象元素，例如外型線條、顏

色主體為黃色、皮毛有虎斑等，惟由不同之人繪製的老虎圖案，其姿態

表現、構圖等仍有所差異，可能有各種不同之表現方式，並非只要是繪

製老虎，即無展現作者之個性及獨特性之空間。 

(二) 馬千里為系爭圖像之著作權人。 

 依據世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定第9條第1項、伯恩公約第
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3條之規定，我國對於同屬世界貿易組織會員國國民之著作，應加以保

護。又中華人民共和國（下稱中國大陸）為世界貿易組織之會員國，揆諸

前揭說明，其國民之著作財產權存續期間內，自應受我國著作權法之保

護。 

(三) 原告為系爭圖像之專屬被授權人。 

 被告雖辯稱：因奇策公司為中國大陸公司，故系爭授權書為外國契約，應

經海基會認證云云，然原告主張系爭授權書係於我國境內簽署用印，並非

境外之契約。 

(四) 被告圖像與系爭圖像構成實質近似，被告許瑋玶、米果公司侵害原告就系

爭圖像之改作權。 

1. 在判斷圖形、攝影、美術、視聽等具有藝術性或美感性之著作是否涉及

抄襲時，如使用與文字著作相同之分析解構方法為細節比對，往往有其

困難度或可能失其公平，因此在為質之考量時，應特別注意著作間之

「整體觀念與感覺」（最高法院97年度台上字第6499號刑事判決、94年

度台上字第6398號刑事判決、103年度台上字第1544號民事判決意旨參

照）。所稱「整體觀念與感覺」，即不應對二著作以割裂之方式，抽離

解構各細節詳予比對，二著作間是否近似，應以一般理性閱聽大眾之反

應或印象為判定基準，而非由具備專業知識經驗人士以鑑定方法判斷。

另所謂「抄襲」必然有「實質近似」，然「實質近似」尚須區分較後之

創作者，就 後者之作品 是否含有自 己獨立之創 作，若無， 應屬「 重

製」，若有，則屬「改作」。 

2. 兩者於整體外觀、色澤、五官配置、主體紋路、動作體態均相似，僅些

許細節處、神韻不相似，屬高度實質近似，僅就部分細節另行創作，惟

被告圖像採用許多系爭圖像之特徵，使人觀之被告圖像即能聯想系爭圖

像。是被告利用系爭圖像再為部分創作，但使人觀之即可知悉被告圖像

有使用到系爭圖像，應屬改作。 

3. 實質相似之二著作，雖非無可能係個別獨立之創作，然依社會通常情

況，如其相似之程度越高，侵權人曾接觸著作人創作之可能性越高，是

以在「接觸」要件之判斷上，須與二著作「相似」之程度綜合觀之，如
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相似程度不高，則權利人應負較高之關於「接觸可能」之證明，但如相

似程度甚高時，僅需證明至依社會通常情況，有合理接觸之機會或可能

即可，除非相似程度甚低，始有證明「確實接觸」之必要。 

4. 系爭圖像既公開於社群媒體，則被告米果公司亦有合理機會輕易接觸

「我不是胖虎」系列之圖片、實物，而得以知悉系爭圖像。再參酌被告

圖像與系爭圖像高度相似，已如前述，更足可認定被告許瑋玶、米果公

司均曾接觸系爭圖像。 

三、 綜上所述，系爭圖樣為受著作權法保護之美術著作，且原告為系爭圖樣之著作

財產權人，被告米果公司、許瑋玶未經原告同意或授權即擅自改作系爭圖樣，

自應負損害賠償責任，原告並得請求排除及防止侵害。 

四、 系爭圖像是否著作權法所保護之美術著作，係依該圖樣是否為具有原創性之精

神上作品，而原創性僅需足以表現出作者之個性及獨特性即可認為具有原創

性，而無須經由專業鑑定；又二著作是否間是否近似，應以一般理性閱聽大眾

之反應或印象為判斷基準，而非由具備專業知識經驗人士以鑑定方式為斷，而

本院經綜合各項因素審酌後，業已認定系爭圖像為美術著作、被告圖像與系爭

圖像有高度近似，已如前述，故上開證據均無調查之必要，附此敘明。 
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□  

 

 

編輯委員會 
 

日  期 內  容 

112年10月3日 

智慧＋在職專題演講：【智財案件訴訟標的實務案例研究2】

理律法律事務所合夥人 陳信瑩律師 

 

112年10月4日 

世新大學法學院拜訪專利師公會 

 

會務動態與紀要 

會訊  
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日  期 內  容 

112年10月5日 

【發明及新型實務委員會】面詢及電詢制度實務意見交流座談

會──經濟部智慧財產局專利審查二組 張簡宏偉科長、林明立

科長；專利爭議審查組專利高級審查官 孫文一 

 

112年10月12日 【美國事務委員會】AIPLA出訪工作小組第二次會議 

112年10月13日 

第四屆全國大專院校專利檢索課程（北區、中區、南區） 
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日  期 內  容 

112年10月16日～

112年10月17日 

【日本事務委員會】臺日研討會及拜會活動 

 

112年10月17日 【國際事務委員會】112年第二次會議 

112年10月18日～

112年10月20日 

【美國事務委員會】出訪AIPLA、USPTO、PTAB 

 

112年10月18日 【專利師在職進修委員會】112年第四次會議 
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日  期 內  容 

112年10月19日 

商標專題演講：【商標實務發展──從智審法新制出發】 
智慧財產及商業法院 蔡惠如庭長 

 

112年10月20日 
【專利師公會專利師擔任訴訟代理人名冊】審查小組112年第

二次會議 

112年10月20日 

【智慧財產爭訟實務委員會】智審法新制施行後的法院實務座

談會──智慧財產及商業法院 汪漢卿法官 
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日  期 內  容 

112年10月25日 

企業智權專題演講：【中小及新創企業研發創新相關輔導措

施】經濟部中小及新創企業署 吳佳穎副署長 

 

112年10月25日 【生物科技實務委員會】112年第一次會議 

112年10月25日 

生 物 專 題 演 講 ： 【 專 利 在 生 技 醫 藥 產 業 所 扮 演 之 角 色 】

Sophie`s Bionutrients 項益容資深顧問 
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日  期 內  容 

112年10月26日 

商標專題演講：【美國商標法之近期實務（US Trademark Law 
Update）】Michael T. Smith 專利律師（J.D） 

 

112年10月27日 專利師公會第五屆第九次理監事聯席會議 

112年10月30日 【美國事務委員會】「AIPLA來臺參訪」主委會議 

112年10月31日 第四屆全國大專院校專利檢索競賽賽前會議 

112年11月1日～

112年11月15日 

112年專利檢索與分析課程 

 



130  

專利師︱第五十六期︱2024年1月 
Taiwan Patent Attorneys Journal 

日  期 內  容 

112年11月7日 

【國際事務委員會】TWPAA & CIPA餐會 

 

112年11月10日 

第四屆全國大專院校專利檢索競賽（北區、中區、南區） 
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日  期 內  容 

112年11月13日 【設計專利實務委員會】與台灣設計研究院線上會議 

112年11月14日 第四屆全國大專院校專利檢索競賽閱卷 

112年11月15日 【編輯委員會】112年第四次會議 

112年11月16日 專利師公會拜訪智慧財產局 

112年11月20日 【美國事務委員會】112年第四次會議 

112年11月21日 專利師公會拜訪中華民國全國工業總會 

112年11月21日 

中華民國製藥發展協會拜訪專利師公會 

 

112年11月21日～

112年11月30日 

112年度無形資產評價訓練班──持續進修課程 
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日  期 內  容 

112年11月24日 

「智慧財產的綠色革命：推動永續發展的創新策略」專題演講

暨第四屆全國大專院校專利檢索競賽頒獎典禮 

 

112年11月26日 

【專利師權利維護委員會】專利師聯誼活動──臺中葵海休閒

農場 

 

112年12月7日 【企業智權管理實務委員會】112年第四次會議 

112年12月8日 【專利師權利維護委員會】112年第三次會議 
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日  期 內  容 

112年12月8日 

【公益活動】專利師公會捐助臺東豐里國小足球隊 

 

112年12月11日～

112年12月12日 

【國際事務委員會】KPAA來臺參訪專利師公會、智慧財產

局、智慧財產及商業法院 
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日  期 內  容 

112年12月12日 

專利師公會及世新大學法律學院共同舉辦【智慧財產權法律的

新視野】研討會 

 

112年12月13日 【國際事務委員會】「2024 ASEAN IPA年會」討論會議 

112年12月18日 專利師第五屆第三次會員大會籌備會議 

112年12月19日 【美國事務委員會】「AIPLA來臺參訪」籌備討論會議 

112年12月22日 

專利師公會第五屆第三次會員大會&晚宴 
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日  期 內  容 

 

112年12月27日 【無形資產評價委員會】112年第三次會議 

112年12月27日 

中華民國會計師公會全國聯合會回訪專利師公會 
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員會同意後始得撤回。 

六、 本刊稿酬為12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000
元。 

七、 本季刊於每年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日出刊，隨時歡迎產官學

界學者專家踴躍投稿，來稿一經審稿認為可以刊登，即依：(一)來稿先後順

序；及(二)審稿作業流程等因素而刊登於當期或下期《專利師》季刊。 

 

 



 

 

八、 投稿需注意著作權法等相關法律規定，如係譯稿請附原文（以Word檔或PDF
檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投

稿及發行，且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授

權翻譯等資訊）。 

九、 聯絡資訊： 
1. 洽詢：02-2701-1990 分機：9 
2. 傳真：02-2701-0799   E-mail：mail@twpaa.org.tw 



 

 

 

《專利師》審稿辦法 

一、為建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。 

二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請一或二名編輯

委員會委員或相關領域專家負責審稿。 

三、編輯委員會綜合審稿意見後，決定予以刊登、修改後刊登、修改後再送審、

或不予刊登。 

四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，

並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕為刊登。 

五、本辦法經編輯委員會修改通過後，自中華民國104年2月起實施。 
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專題研究

‧生成式AI衝擊專利世界

　――專利工程師的新挑戰與機遇

‧試驗資料於均等侵權認定的重要性探討

　――以美國化學類別專利侵權訴訟為例

‧論著作禁止不當修改權中致損害著作人名譽之構成要件

　――以伯恩公約非形式主義為中心

‧專利法修正草案之複審與爭議案件制度探討

‧從美光案談營業秘密法第13條之2第1項之

　「意圖在境外使用」要件

‧我國近期專利更正制度之演進與變革
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