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淺析專利舉發程序中舉發人之舉證責任 

何娜瑩 律師/專利師 

 

一、前言 
  按「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據。」專

利法第73條第1項定有明文。又依智慧財產局舉發審查基準第2.4.2節記

載：「舉發理由，應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事

實與證據間之關係。」，基於專利舉發為處分權主義下，舉發人就其主張專利有應予撤銷

事由負有舉證責任，惟就專利請求項所記載之各項要件，舉發人是否應就每個要件提出證

據證明使滿足其舉證責任？如該要件之技術內容可歸屬於申請前通常知識時，則舉發人應

負舉證程度為何？在近來智慧財產法院105年度行專訴字第68號行政判決中，法院就此部

分則有較為詳盡詮釋，茲說明如後。 
 
二、智慧財產法院105年度行專訴字第68號審理概要 
  緣原告為中華民國新型第 M471252 號「救護裝置」（以下簡稱系爭專利）之專利權人，

依系爭專利申請專利範圍第 1 項：「一種救護裝置，固定設置於一本地環境，包含：一箱

體，該箱體內具有一容置空間，且該箱體之一側面設有與該容置空間連通之一開口；一罩

板，該罩板的一端樞接於該開口之一側而罩覆該開口，並可相對於該箱體轉動；及至少一

固定孔，位於該箱體與該開口相對之一側，該箱體以該至少一固定孔搭配一外部固定件而

設置於該本地環境。」可知，系爭專利係關於一種救護裝置，依據系爭專利說明書記載，

該救護裝置可用來解決設置於本地環境之就護裝置產生的問題。 
 

  惟參加人即舉發人認為系爭專利申請專利範圍第 1 至 15 項有違專利法第 120 條準用

第 22 條第 2 項之規定，提出五件前案對之提起舉發，原告雖提出申請專利範圍之更正，

但其更正後申請專利範圍仍有不具進步性情事，參加人所提出證據組合，均涉及引證前案

與通常知識之組合得否證明系爭專利各請求項不具進步性，原告就參加人以引證前案和通

常知識組合乙事，乃援引最高法院 104 年度判字第 307 號、104 年度判字第 326 號判決理

由主張「舉發人對於組合成系爭發明之重要技術特徵，應負舉證責任，不容以『習知技術』

為由，而主張免負其責」，然法院就此部分則是認為前揭最高行政法院之判決要旨，其係

指對於構成該創作發明之重要技術特徵應提出具體證據，本件舉發案，證據 2 已揭露系爭

專利請求項 1 之主要技術特徵，證據 2 與請求項 1 之差異僅在「利用固定孔及外部固定件

設置於環境」，惟該項差異實為一般壁掛式物件所普遍使用之鎖固知識，該項鎖固知識之

運用並未對系爭專利之可專利性產生貢獻，且習知裝設於公共場所之急救設施或救難器

材，大多固定於牆面以供使用者取用，又利用螺絲或鋼釘等固定件穿過壁掛式元件之固定

孔以達成固定，此部份均屬通常知識，因此認為智慧局所為舉發成立之審定並無違誤，遂

駁回原告之訴。 
 
三、評析結論 
  參照最高行政法院 104 年度判字第 452 號行政判決「與舉發證據間所存在之差異，為

系爭發明之重要技術特徵者，審查時應就該技術特徵是否為舉發證據所揭露，或該技術特

徵是否為該發明所屬技術領域中具通常知識者，以轉用、置換、改變或組合舉發證據等方

式所能輕易完成等情，詳加審酌。」可知，舉發人就專利之重要技術特徵，應提出證據以

實其說，但就專利請求項中已歸屬於通常知識者之先前技術是否無需舉證？參照智慧局專

利審查基準第二篇發明專利實體審查第三章「專利要件」第 2-3-21 頁之記載：「(4) 認定

申請專利之發明不具進步性時，原則上應檢附引證文件；惟若該先前技術係揭露於如字
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典、教科書、工具書等而為普遍使用之資訊者，則不在此限，但應於審查意見通知及核駁

審定書充分敘明理由」可知，在專利審查過程中，雖未強硬要求審查人員就已屬於通常知

識之先前技術援引文獻為證，但仍未免除審查官之說明義務，因此，在舉發程序中，舉發

人就專利重要特徵，特別又涉及可專利性技術特徵，應提出舉發證據論理說明，就請求項

中已歸屬於通常知識者之先前技術，舉發人仍應詳加說明該項技術內容屬於存在於工具

書、教科書中之通常知識，且與可專利性之技術特徵無關，否則仍有遭受未善盡舉證責任

之不利益後果。 
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中國大陸修正涉及商業方法與計算機程序的審查標準 
                             吳煌烈 

 
  近年來，隨著電子商務興起，以及美國最高法院在 2014 年對 Alice 案作出判決後，各

國專利局及產業界對於涉及商業方法的專利技術已有諸多討論，身為最多專利申請量的中

國大陸專利局也未置身事外，根據中國大陸專利局令第 74 號，專利審查指南已有適應性

修改，並於 2017 年 04 月 01 日起施行，當中涉及計算機程序方面的審查指南修改主要有

以下三點。 
一、專利審查指南第二部分第一章第 4 節係說明何謂專利法第 25 條所規定不授予專

利權的客體，包括「科學發現」、「智力活動的規則和方法」、「疾病的診斷和治療方法」、「動

物和植物品種」以及「原子核變換方法和用該方法獲得的物質」。在本次審查指南的修改

中，針對「智力活動的規則和方法」的項目，補充涉及商業模式的判斷方式，如果權利要

求既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據專利法第 25 條排除其

獲得專利的可能性。由此可見，對於商業方法的專利審查，不會僅因涉及商業方法就直接

以非適格專利保護客體而不予專利，而是進一步審查申請案是否記載技術特徵，作為客觀

的判斷標準。 
二、專利審查指南第二部分第九章第 5.2 節係說明權利要求書的撰寫原則，其中，原

審查指南提到如果一項涉及計算機程序的發明是以裝置權利要求的形式記載，應當具體描

述該裝置的各個組成部分及其各組成部分之間的關係。而在本次審查指南的修正中，刪除

原本的記載的「並詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成

這些功能」，取而代之的是，進一步解釋所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程

序。對此，原審查指南並未具體指出何謂裝置的「組成部分」，而修正後的審查指南具體

指出「組成部分」可包括硬件與程序。因為涉及計算機程序的裝置專利技術通常包括硬件

（如控制器、處理器、伺服器…等）、程序及其協同運作，才可達成一定技術效果，程序

也是達成技術功效的一部分。所以，修正後之審查指南說明組成部分可以包括硬件與程

序，更能反應包含計算機程序的創作內容。 
三、專利審查指南第二部分第九章第 3 節係提供涉及計算機程序的發明專利申請審查

示例，而在本次審查指南的修正中刪除原【例 9】，原【例 9】記載一種以自定學習內容的

方式學習外語的系統，若按修正前原審查指南的判斷方式，從解決的問題的角度來看，是

依據使用者的主觀願望確定學習內容，其不構成技術問題；從技術手段來看，是人為制定

的學習規則，不受自然規律的約束，故未利用技術手段；從技術效果來看，可以讓使用者

依據自身需求自行確定學習內容，故不是符合自然規律的技術效果。綜上判斷，原【例 9】
不屬於專利保護的客體。 
  然而，以修正後審查指南來看，筆者認為不難理解為何刪除原【例 9】。原【例 9】記

載硬件與程序，硬件包括學習機，程序包括接收使用者自選的語言文件、從語言文件分割

成獨立句子、從獨立句子分割成多個分割單元給使用者、接收使用者重組後的句子、比對

重組後的句子單元與原獨立句子與給出得分分數。由此可見，硬件與程序構成所謂技術特

徵，該權利要求記載硬件與程序具有「接收使用者自選的語言文件」的技術特徵，以克服

現有技術中學習內容為預先確定而無法根據使用者水平調整的問題。 
  根據修正後的審查指南，在中國大陸涉及商業方法或計算機程序的專利申請案有比較

具體的依循，筆者認為，有別以往對於商業方法無法申請專利的刻板印象，此次審查指南

的修正特以舉例方式，說明對於涉及商業方法的專利審查會考量是否記載技術特徵，而不

會因為僅涉及商業方法就直接核駁，此舉並不是放寬審查標準，而是採用較明確的講法向

公眾說明判斷是否符合申請客體的標準應以技術特徵為主要考量。至於涉及計算機程序的

裝置權利要求，可同時記載硬件與程序作為組成元件，將更符合此類型的真正技術手段。 
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2017 年年度智慧財產權指數報告簡摘 
                             陳玫音 

   
  非營利組織美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 公布 2017 年年度智慧財產權指

數報告，當中指出智慧財產權 (IP) 對於鼓勵創新之貢獻，以及各經濟體 IP 環境之建設和

挑戰。美國商會已連續 5 年針對全球各經濟體 IP 環境進行評比，所使用之標準包含「專

利」、「著作權」、「商標」、「營業秘密及市場參與」、「執法」、「參與國際條約」共 6 類，最

初的報告僅調查了 11 個經濟體，2017 年已增加至共 45 個，列入評比的經濟體國內生產

總值 (GDP) 共佔全球 GDP 的 90%。 
  2017 年年度智慧財產權指數報告之主題為創新的根源，IP 對創新生命週期有正面影

響，特別在知識密集型產業工作機會成長和當地高科技產業發展方面有高度正相關。根據

調查，若將評比得分在中位數以上之經濟體的 IP 環境，和評比得分在中位數以下者之 IP
環境相較，可看出 IP 保護表現良好之經濟體得享以下益處： 
1. 專用資源之投入：專職於研發之人員多出 6 倍，吸引私部門投資之機率高出 4 成。 
2. 研發和創意活動：知識密集、科技和創意之產出量高出 80%，創意產出活躍且具備大

型媒體部門者超過 75%，線上創意活動高出 4 倍。每百萬人擁有 140 件三邊專利申請

案（triadic patent，即同時向歐洲、美國及日本專利局提出之對應申請案，且有 1 個

或多個相同的優先權），遠高於一般平均值的 3 件。更能提供有益於生物科技創新之

環境，所進行之創新生技藥品臨床試驗高出 15 倍，早期臨床試驗高出 20 倍。 
3. 科技和文創之普及：可獲益於最新科技之機會高出 3 成，有較多之藝文活動，可取得

合法資源之管道與選擇也較多。 
4. 動態之經濟：知識及科技相關產出量高出 8 成，知識密集型部門之人力高出將近 2 倍，

對生命科學之投資高出 15 倍，吸引外資投入高出 5 成，藉由信息及通訊技術 
(Information and Communication Technology, ICT) 之獲利高出 4 成，對 GDP 和 ICT
相關 IP 之附加價值的正面影響高出 10 倍。 

  根據報告評比，全球整體 IP 環境最優良經濟體前 10 名依序為美國、英國、德國、日

本、瑞典、法國、瑞士、新加坡、韓國和義大利。從各經濟體於 6 類評比標準之表現來分

析（見下表），美國、英國、日本和瑞典表現最佳，在所有標準中皆名列各排行榜前 10 名，

其中美國更在「著作權」、「營業秘密及市場參與」、「參與國際條約」這 3 類標準排名第一，

英國則是在「專利」和「執法」這 2 類標準排名第一。瑞士於 5 類標準中名列排行榜前 10
名，在「專利」、「商標」、「營業秘密及市場參與」這 3 類標準之表現皆排名第二。法國亦

於 5 類標準中名列排行榜前 10 名，其表現最佳的是「執法」。德國和新加坡各於 4 類標準

中名列排行榜前 10 名，德國在「著作權」排名第三，「專利」、「商標」和「執法」皆排名

第四，而新加坡的最佳表現是在「著作權」排名第四。韓國在「商標」名列第一，但僅有

「著作權」和「商標」2 類標準之表現進入排行榜前 10 名。 
 
標準 

排名 專利 著作權 商標 營業秘密及

市場參與 執法 參與 
國際條約 

1 英國 美國 韓國 美國 英國 美國 
2 瑞士 英國 瑞士 瑞士 瑞典 烏克蘭 
3 瑞典 德國 瑞典 紐西蘭 法國 英國 
4 德國 新加坡 德國 日本 德國 瑞士 
5 法國 韓國 美國 以色列 美國 瑞典 
6 日本 法國 日本 加拿大 日本 西班牙 
7 西班牙 紐西蘭 英國 英國 瑞士 日本 
8 新加坡 澳洲 西班牙 瑞典 澳洲 法國 
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9 義大利 日本 義大利 新加坡 新加坡 澳洲 
10 美國 瑞典 法國 義大利 以色列 波蘭 

 
  臺灣的評比自 2016 年的 14.79 分（滿分 30，得分率 49%）上升至 2017 年的 20.59
分（滿分 35，得分率 59%），優於中位數（15.39 分）也優於區域平均（17.64 分），整體

IP 環境排名為第 18 名。從各類評比標準來分析，臺灣表現最佳的是「專利」（排名第 13
名），其次為「營業秘密及市場參與」（排名第 14 名），表現最差的是「著作權」（排名第

25 名）。根據報告內容，臺灣的評比上升反映了專利待審期間縮短、因應跨太平洋夥伴協

定 (The Trans-Pacific Partnership, TPP) 修正專利法等表現，就 IP 環境而言，專利保護

法規、IP 授權及相關市場狀況、法規合乎重要國際條約、IP 侵權相關措施等皆屬良好表現，

但在數位著作權之保護、線上盜版及實體仿冒、未登記之著名商標權保護、IP 執法等方面

尚有待加強。 
  中國大陸的整體 IP 環境排名為第 27 名，2017 年得分為 14.83 分，低於中位數和區

域平均；其表現最佳的評比標準是「專利」（排名第 20 名），其次為「著作權」（排名第 21
名），表現最差的是「營業秘密及市場參與」（排名第 45 名）。中國大陸在專利及著作權修

法加強保護，且 IP 意識抬頭，但 IP 侵權狀況嚴重且仍難獲得損害賠償、執法單位之 IP 法

規解讀有時與國際標準有所出入、外資欲進入中國大陸市場或 IP 商品化仍有阻礙。 
  根據調查顯示，許多經濟體有鑑於全球經濟情勢變化而施行加強 IP 保護之政策，反映

出 IP 對經濟發展的重要性。在此同時，2016 年仍有部份經濟體採取限制 IP 之措施。以下

為對 IP 保護有益之調查結果摘要： 
1. 自各經濟體於評比標準的表現上，可看出 IP 大國成形趨勢，特別是美國、英國、日本

和歐盟國家；而美國雖在整體排行榜上位居第一，但和其他國家之評比差距已被拉近。 
2. 為加強執法，包含中國大陸、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國和瑞典等國家紛紛設置新

執法體系和 IP 法院以打擊仿冒和盜版。 
3. 2016 年各經濟體簽訂之自由貿易協定有助於增進生命科學相關 IP、線上著作權保護

及加強 IP 竊盜之執法。 
4. 包含韓國和臺灣在內，有許多經濟體為加強 IP 保護並因應環境之挑戰而修正相關法

規。 
5. 各經濟體透過 PPH 增進彼此間之合作，2016 年簽署 PPH 者包含阿根廷、智利、哥

倫比亞、墨西哥、秘魯、菲律賓和越南。 
  以下 2016 年部份經濟體採取之限制 IP 措施摘要： 
1. 厄瓜多爾、俄羅斯和南非新增有關當地製造和採購之保護本土產業要求。 
2. 印度雖於 2016 年公布新 IP 法規，但整體 IP 環境未有實質改善，對電腦實施發明 

(Computer-Implemented Invention) 之可專利性仍有諸多限制，2016 年在大學內販

賣教科書影印本一案被判定為未侵犯著作權，削弱了執法力道。 
3. 藉由法規和判決對可專利標的加諸限制，加拿大和印尼持續對可專利性採取嚴格標

準。 
4. 鼓勵強制授權之利用，哥倫比亞政府欲藉此壓低創新藥藥價，南非則欲修正著作權

法，引進合理使用 (fair use) 規定。 
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