
                                                                                                         2019/8//15 

 

專利話廊 
撤銷專利行政訴訟之新證據提出 

江郁仁 律師 

 

  按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，關於撤銷專利權之行政

訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財

產法院仍應審酌之。對於前揭規定中允許提出新證據之當事人，除原告外是

否包括智慧局或參加人，早於司法院 98 年智慧財產法律座談會中進行過研

討，依當時行政訴訟類第 1 號之研討結果，該座談會係認為智慧財產案件審

理法第 33 條第 1 項所指之「當事人」，僅限原告及參加人，並不包括智慧局。

不過對於前揭研討結果，最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決則持不同意見。 
  前揭判決與研討結果之差異，在於最高行政法院認為智慧財產案件審理法第 33 條第 1
項所指之當事人僅限原告，被告與參加人均不得依該規定提出新證據。蓋舉發成立時，行

政訴訟之原告為專利權人，被告為智慧局，舉發人為參加人；反之舉發不成立時，行政訴

訟之原告為舉發人，被告仍為智慧局，專利權人則為參加人。專利權人不論為原告或參加

人均不會提出新證據去撤銷專利權；而身為被告之智慧局本即不得提出新證據，以免違背

行政撤銷訴訟係為了審查原處分合法性之本旨，因此當舉發人作為被告智慧局之參加人

時，亦不得提出新證據。又考量當舉發成立時，專利權人於行政訴訟中已無從就該等新證

據之提出為更正申請之防禦主張，於專利舉發成立而撤銷專利權之行政訴訟中，若准許身

為參加人之舉發人得主張其屬智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之當事人，而提出關於

撤銷專利權之新證據由智慧財產法院加以審酌，對專利權人於行政訴訟中主張更正申請防

禦方法之程序利益與攻防地位平等均有妨礙。是以，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

應採限縮解釋，專利舉發案於舉發成立而由專利權人作為原告所提起之行政撤銷訴訟中，

作為被告之智慧局及參加人之舉發人均非屬得依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項提出

撤銷專利權新證據之當事人，僅在舉發人為行政訴訟之原告時，方可依該規定提出新證

據，如此解釋始符合該法條立法意旨。 
  然而，智慧財產法院 106 年度行專訴字第 32 號判決（下稱 32 號判決），再次提出與

前揭最高行政法院判決不同之見解，此判決認為智慧財產案件審理法第 33 條之立法理由

係為了容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一商標

或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。由此立法理由可知，

本規定之主要目的係為貫徹智慧財產法院得以紛爭解決一次性之原則，有效率解決專利無

效訴訟之成立目的。且按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三

人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，行政訴訟法第 42 條第 1、3 項定有明文。

又參加人依前條規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨

立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如

不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問

題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人縱為舉發人，亦得於言詞辯論終結前就同

一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。 
  前揭 32 號判決又提及，依據最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議

決議（二）之決議內容，按審理法第 33 條第 1 項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出

新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向智慧局提

出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請，故應

無前揭最高行政法院判決所稱有礙專利權人得於行政訴訟中主張更正申請以防禦之程序

利益之情形。 
  雖然前揭 32 號判決闡述了相當之論據，惟最終並未得到最高行政法院支持，此可參

最高行政法院 108 年度判字第 211 號判決之見解，該最高行政法院判決指出，智慧財產案
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件審理法第 33 條第 1 項仍明文限於「同一撤銷理由」始得提出新證據，而所稱「同一撤

銷理由」，應係指同一舉發理由，是以於行政訴訟中仍不得提出新理由，而應受專利法有

關「舉發理由」提出時點之限制，是以審理法第 33 條雖可解決同一舉發人就同一撤銷事

由提出不同證據進行舉發之問題，惟無法避免同一舉發人以不同撤銷事由重行舉發，或不

同舉發人就同一撤銷事由以不同證據提起舉發所生之循環行政爭訟，由此足見，該規定之

設計，並無法達成專利權有效性紛爭一次性解決之目的。且就舉發人依審理法第 33 條第 1
項規定提出之新證據，基於訴訟法上當事人攻防武器平等之原則，自應給予專利權人申請

更正之機會，以兼顧專利權人之權益，故最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯

席會議(二)即針對經濟部智慧財產局（下稱智慧局）作成舉發不成立之審定處分後，於舉

發人循序提起行政訴訟，並依審理法第 33 條第 1 項規定於行政訴訟中提出新證據時，放

寬專利權人申請更正之時點至行政訴訟言詞辯論終結前。惟上開決議並未及於「智慧局為

舉發成立之審定處分，專利權人循序提起行政訴訟」之情形，則因舉發成立撤銷專利權之

處分，未經行政爭訟程序撤銷前，該行政處分仍具有實質存續力，智慧局自無從受理專利

權人之更正申請，此時，專利權人於訴訟程序上之攻防地位即非平等。為衡平專利權人及

舉發人之程序及實質權益，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定自應限縮解釋，所稱

「當事人」應指專利舉發行政訴訟由舉發人為原告之情形。 
  本文以為，最高行政法院再次重申對於智慧財產案件審理法第 33 條規定之適用情形，

無非給了公眾一個明確依循之準則。不過關於訴訟上攻防地位平等之考量，或許亦可重新

思考是否放寬專利權人於行政訴訟中提出更正申請之限制，來兼顧專利權人提出更正申請

之程序利益，以及最大化智慧財產案件審理法第 33 條減少紛爭之立法意旨。 
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善用臺灣專利審查結果向他國提 PPH 之請求 
                                                                     張撼軍 
 
一、前言 
  專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway，PPH) 是各國專利局之間的合作計

畫，藉由共享檢索及審查結果來減少各國專利局審查重複性的工作，從而加快審查速度和

提高專利品質。PPH 計畫最早是於 2006 年由日本專利局 (JPO) 與美國專利局 (USPTO)
開始試辦，其成功的經驗引領各國也開始試行 PPH 計畫，並獲得不錯的成果。我國智慧

財產局 (TIPO) 從 2011 年 9 月開始，陸續與美國、日本、西班牙、韓國、波蘭、加拿大

等國合作實施 PPH。 
  其中，TIPO 與美國實施的 PPH 計畫屬於一般型 PPH (Normal PPH)，只能將先申請

且被主張優先權的第一申請局的檢索和審查結果提供給後申請的第二申請局參考，進而加

速後申請案件的審查；TIPO 與日本、西班牙、韓國、波蘭和加拿大實施的 PPH 計畫則屬

於增強型 PPH (PPH Mottainai)，則不受先後申請局的限制，只要其中一方的專利局先有

審查結果，便可將其檢索及審查的相關資料提供給另一方的專利局參考，進而加速該案件

的審查。 
 
二、我國 PPH 申請的現況 
  根據 TIPO 的統計，以 TIPO 為第二申請局／後審查專利局提出 PPH 請求的案件中，

以依據美國案和日本案的審查結果請求 PPH 的案件最多，截至 2019 年 7 月為止，分別有

2,789 件和 3,356 件，申請人分別以美國人及日本人為多數。 
  對我國申請人來說，通常會先向 TIPO 提出專利申請。但由於在 2011 年 9 月開始與

各國合作實施 PPH 計畫的之後幾年間，TIPO 正面臨專利積案的問題，使得一發明專利申

請案的平均審結期間不斷拉長，最高峰時甚至需耗時 47 個月。雖然為了解決日益嚴重的

積案問題，TIPO 早在 2010 年就已開始推動「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」，希

望透過一系列增加審查人員以及施行各種加速審查方案的方式來提高結案量、減少積案，

但在 2011 年 9 月 PPH 計畫剛開始實施時，發明專利案的平均審結期間尚無法有效降低，

以致臺灣申請人能以 TIPO 為第一申請局/先審查專利局來向其他 PPH 簽訂國提 PPH 之請

求的機會不高。 
  故為了為提升我國與 PPH 簽訂國之間專利審查結果分享，TIPO 自 2012 年 3 月 1 日

起啟動「支援利用專利審查高速公路(TW-Support Using the PPH Agreement, TW-SUPA)
審查作業方案」，讓以 TIPO 為第一申請局提出發明專利申請案，之後向 PPH 簽訂國專利

局提出外國對應申請案，且主張我國申請案為優先權基礎案的申請人，可據以向 TIPO 提

出 TW-SUPA 申請，以加速該臺灣發明專利申請案的審查速度，以便申請人可依據 TIPO
的專利審查結果向其他 PPH 簽訂國專利局提出 PPH 請求。 
  直到「經濟部智慧財產局清理專利積案計畫」執行完畢的 2017 年底，平均審查期間

已能縮短至 16 個月以內。根據 TIPO 的統計，2018 年發明專利平均首次發出審查意見通

知的期間為 8.7 個月，平均審結期間為 14 個月。至此，TIPO 對一發明專利申請案的審查

期間已大幅短於 USPTO 的審查期間（平均首次發出審查意見通知的期間為 15.8 個月，平

均審結期間為 23.8 個月），並與 JPO 的審查期間相近（平均首次發出審查意見通知的期間

為 9.3 個月，平均審結期間為 14.1 個月），使得我國人先向 TIPO 提出專利申請後增加能

夠以 TIPO 的檢索及審查結果向其他 PPH 簽訂國（尤其美國）提出 PPH 之請求的機會。 
 
三、他國對以臺灣專利審查結果提 PPH 之請求的接受度–以美國和日本為例 
  對一專利申請案提出 PPH 請求後，核准與否仍取決於該國專利局的審查決定，在另

一專利局核准的內容並不能保證案件在提出 PPH 請求的專利局必然會核准，因此，TIPO
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近年來持續針對臺灣案和美國對應案、日本對應案之審查結果進行統計。 
  如下圖 1 所示，TIPO 和 USPTO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核

駁者），其比率自 2014 年起呈穩定成長，在 2017 年度已達到 83.8%。若累計兩局完成審

查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 75.6%。 
 

 
圖 1 

 
  再如下圖 2 所示，TIPO 和 JPO 的審查結果一致性（即審查結果同為核准或同為核駁

者），其比率自 2014 年起亦呈穩定成長，在 2017 年度已達到 80.6%。若累計兩局完成審

查可供分析的案件，則整體審查結果一致性達到 68.9%。 
 

 
圖 2 

 
  由上列統計資料可以明顯看出，TIPO 的專利審查結果已能與 USPTO 和 JPO 的審查

結果逐漸趨於一致，TIPO 的審查品質已經能讓申請人根據其專利審查結果來決定要不要

進一步向其他 PPH 簽定國提 PPH 之請求，以縮短該國的專利審查時間。 
  除此之外，參見下圖 3 所示，根據 USPTO 的統計，其在 2018 年所審查之有提出 PPH
請求的專利申請案中：直接發出核准通知的比例約在 24.71%~17.24%之間，從提出 PPH
之請求至收到第一次審查意見通知的時間約在 220.01 天~200.48 天之間，最後核准的機率

約在 84.4%~83.23%之間。其中，該統計根據所提交之各第一申請局/先審查專利局之案件

數量分為兩個群組，PPH Size>100 是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數至少 100 件的區

域的統計結果，PPH Size<100 則是指向 USPTO 提 PPH 請求之案件數少於 100 件的區域

的統計結果，而 TIPO 即屬於 PPH Size<100 之群組。 
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圖 3 

 
  從以上的統計可以看出，向 USPTO 提出 PPH 請求的專利申請案能有高達 80%以上

的核准機率，可見 USPTO 對其他國家的檢索及審查結果的參考程度和接受度確實是高的。 
  而以筆者手邊幾件以 TIPO 之檢索及審查結果向 USPTO 提出 PPH 之請求的實例來

說，能夠在提出 PPH 之請求後大約 4 至 5 個月直接收到核准通知；或者在提出 PPH 之請

求後大約 2 至 3 個月接獲審查意見通知，並在提出答辯後 1 至 2.5 個月左右收到核准通知。

提出 PPH 之請求對於縮短美國專利申請案之審查時間的效果相當顯著。 
 
四、結語 
  我國自啟動 PPH 合作計畫以來，隨著 TIPO 的審查品質提高以及審查期間縮短，申請

人已能選擇以 TIPO 的檢索及審查結果向其他國家提出 PPH 之請求。更進一步來說，由於

TIPO 平均首次發出審查意見通知的期間為 8.7 個月，短於能夠主張國際優先權的 12 個月，

故申請人還能根據首次審查意見通知的結果，再決定是否要進一步向其他國家提出專利申

請。若所欲提出專利申請的其他國家專利局與 TIPO 之間有 PPH 合作計畫，更可在同時提

出 PPH 之請求，以加快該專利案的審查速度，將來申請人於擬定申請策略時的操作可望

更加靈活。 
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