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被控侵權人得否主動提起確認之訴？ 
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   一般而言，專利權人欲以其專利權為權利行使時，幾乎都會先

就被控侵權物與專利權間進行侵權比對分析，如比對結果確認被控

侵權產品有落入專利權之權利範圍時，將會進一步向被控侵權人發

送警告函同時檢附比對分析結果，倘雙方就侵害專利權紛爭之解決

仍無共識，專利權人則會提起專利侵權訴訟來維護其權利。然而，

就目前專利侵權訴訟之統計數據以觀，專利權人想透過訴訟來主張

權利實際上並非易事，因專利權人在訴訟中必須證明被控侵權產品

有落入專利權之權利範圍，並且大多必須面臨專利有效性之挑戰，即便能克服被

控侵權產品是否落入與專利權是否有效等爭執，專利權人尚須就損害賠償之數額

加以主張，在重重關卡的考驗下，導致獲得勝訴判決之比例偏低，專利權人提起

專利侵權民訴訟之結果往往不如預期。 

  或許是因為提起專利侵權訴訟對專利權人來說效益不大，對於想要有效運用

其專利權之專利權人來說，有一部分會採取不提起專利侵權訴訟，轉而在發送警

告函時除被控侵權人外同時發送警告函予被控侵權人之交易相對人，促使被控侵

權人之交易相對人基於避免侵權之考量下將被控侵權產品下架並停止與被控侵

權人進行交易，藉由此一方式在商業往來上獲得實際效果。按智慧財產案件審理

細則第 29 條之規定，智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應

撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律

關係之判決，或提起反訴者，與智慧財產案件審理法第 16 條規定之意旨不符，

法院應駁回之。準此，被控侵權人不得提起確認專利權無效之獨立訴訟，則面對

專利權人採取迴避提起專利侵權訴訟之權利主張方式時，被控侵權人似乎只能透

過提起舉發來制衡專利權人。不過，智慧財產法院 102 年度民專訴字第 102 號

判決提供了另一種對抗專利權人之方式讓被控侵權人可以選擇。 
  該判決之背景事實即為專利權人發函主張被控侵權人進口、銷售之被控侵權

產品侵害其專利，被控侵權人雖已回函告知未侵害專利權，然專利權人仍發函警

告被控侵權人之交易相對人，致交易相對人將被控侵權產品下架及不再與被控侵

權人交易。被控侵權人進而主張專利權人不提起專利侵權訴訟卻以發函之方式，

使被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確狀態，致被控侵權人私法上之法律地

位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，故依民事訴訟法第 247 條第 1、
2 項規定提起確認之訴。 
  前揭判決對於被控侵權人是否得提起確認之訴一事，表示就民事訴訟法第

247 條第 1、2 項規定中所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律狀態存否不

明確，亦即兩造就該法律狀態是否存在有所爭執，致原告私法上之法律地位有受

侵害之危險，而該危險得以確認判決除去者，亦即原告主觀上認其在法律上之地

位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去，若縱經法院

判決確認，亦不能除去其不安之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益。

本件被控侵權人之交易相對人因專利權人之發函而將被控侵權產品下架並不再

與被控侵權人交易，惟專利權人主張被控侵權人侵害專利權卻並未對被控侵權人

起訴，致被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確狀態，被控侵權人私法上之法

律地位有受侵害之危險，而此危險得以確認判決除去，依上揭規定，被控侵權人
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提起本確認之訴，乃在排除被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確之狀態，並

無不合。 

  承上，此一判決見解或許某程度可能會使智慧財產案件審理細則第 29 條之

規定失去意義，因為在以確認之訴排除被控侵權產品是否侵害專利權陷於不明確

之狀態時，若有審酌專利有效性，就結果而言其實與提起確認之訴確認專利權無

效並無太大差異。不過至少在面對專利權人採取前述迴避提起專利侵權訴訟之權

利主張方式下，讓被控侵權人多了一種可供選擇之對抗途徑。 
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中國大陸實用新型之明顯不具備新穎性規定與現況 
                           朱遂強 

   
一、前言 
  根據中國大陸專利法（以下簡稱專利法）第四十條記載，實用新型專利申請

經初步審查沒有發現駁回理由者授予實用新型專利權，因此初步審查是授予實用

新型專利權之前的必要程序。中國大陸專利法第三次修正，也就是現行專利法對

於實用新型之初步審查的內容增加了對明顯實質性的缺陷及新穎性進行審查，並

於審查指南中載明審查員應當盡可能的提高審查效率、縮短審查過程。根據現行

專利法施行之初的審查指南記載，審查員在實用新型專利申請的初步審查中，可

不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具新穎性，藉此有效落實簡化審查程序、

縮短審查週期、減少申請費用之目的。 
 

二、獎勵政策造成專利申請浮濫現象！？ 
  中國專利局為提升專利的申請質量，提供申請人各種激勵政策獎勵（如指標

考核、獎勵資助、晉級升學、高新企業認定等），根據台灣工業總會在 2014 年 6
月 10 日舉辦的「大陸專利業態最新趨勢與名案實務分享研討會」，其中來自一

份「大陸實用新型專利審查新動態與申請實務」的資料中指出在 2013 年中國實

用新型申請量達到約 89 萬件、佔全球 90%，且於 2013 年以前其授權率約為

97%，然而中國專利局近來發現，有申請人利用實用新型專利易於獲得授權的初

步審查制度而浮濫提出申請問題。上述研討會的資料也舉例提到，在生活領域常

見的物品，常見以大量並近似的撰寫方式重複提出申請，例如：「一種筆，由粉

筆和碳筆通過連桿連接。一種筆，由眉筆和碳筆通過連桿連接。一種筆，由圓珠

筆和粉筆通過連桿連接。一種筆，由圓珠筆和毛筆通過連桿連接。一種筆，由碳

筆和毛筆通過連桿連接。」，此乃為眾多浮濫申請之冰山一角。 
 

三、遏止浮濫申請的緊縮政策 
  為解決浮濫申請問題，中國專利局於 2013 年 9 月 16 日公布第 67 號令針對

專利審查指南中之初步審查內容提出修正，並自 2013 年 10 月 15 日起施行；其

中，關於如何判斷實用新型是否明顯不具新穎性的修改內容如下：『 
  一、將第一部分第二章第 11 節修改為： 
  11．根據專利法第二十二條第二款的審查 
  初步審查中，審查員對於實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性進行審查

（修改前是不通過檢索來判斷實用新型是否明顯不具備新穎性）。審查員可以根

據其獲得的有關現有技術（修改前是根據未經其檢索獲得的有關現有技術）或者

抵觸申請的資訊，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。 
  實用新型可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有技術或者重複提交內容

明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲

得的資訊，審查實用新型專利申請是否明顯不具備新穎性。』 
 

四、修改初步審查方式以後產生的影響 
  中國專利局為提升申請質量，並遏止現況中的浮濫申請問題，遂施行第 67
號令以修改實用新型的初步審查方式，使審查員在判斷實用新型是否明顯不具備

新穎性時，得以根據檢索獲得的對比文件審查是否明顯不具備新穎性，以杜絕申

請人提申大量重複、低品質的實用新型專利，然而在實行上述緊縮政策後也相對
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衍生其他問題： 
（一）有違初步審查得以快速授權的制度設計初衷 

  中國大陸對實用新型實行的初步審查制度其主要精神在於可簡化審查程

序，並且縮短審查週期，因此初步審查應當盡可能的提高審查效率、縮短審查過

程，由於過去在初步審查中是不通過檢索並可根據未經其檢索獲得的有關現有技

術來審查是否明顯不具備新穎性，除非涉及非正常申請才例外處理，但是修改指

南後，審查人員在初步審查中已被要求根據檢索獲得對比文件審查申請是否明顯

不具備新穎性，若必須耗費時間進行檢索，則有可能造成審查時間延長而違背了

初步審查應提高審查效率的制度設計精神。 
（二）在實務上已有矯枉過正之情形 

  在緊縮政策下，關於實用新型明顯不具備新穎性的審查標準明顯提高，當審

查員對任何實用新型申請都進行檢索，並提高明顯不具新穎性的審查標準（逼近

創造性的判斷標準），實務上即發生了矯枉過正的情形，以下謹以一實務上遇到

的案例加以說明。 
  在筆者經手的一件實用新型申請「可儲值扣款的容器」（以下簡稱本案）中，

於初步審查期間收到中國專利局發出之第一次審查意見通知書，其指出：「對比

文件 1 公開了本權利要求的全部技術特徵，本權利要求所要保護的技術方案與對

比文件 1 所公開的技術方案相同，並屬於相同的技術領域、能解決相同的技術問

題、產生相同的技術效果。因此對比文件 1 構成本申請的抵觸申請，權利要求 1
明顯不具新穎性」，由於本案與對比文件 1 都有一儲值芯片，惟本案相對於對比

文件 1 的區別技術特徵在於其儲值芯片設置在本體上並能夠與其他裝置連接，但

是對比文件 1 的儲值芯片是模內成型技術而無法再與其他裝置連接，因此本案與

對比文件 1 存在明顯差異，遂申請人無奈之下提出陳述意見並對權利要求 1 進

行修改以進一步限定其技術內容，以便與對比文件 1 有更顯著的區隔。隨後又接

獲中國專利局再度發出的第二次審查意見通知書，依然指出該案與對比文件 1
相較明顯不具備新穎性，而申請人只好選擇進一步將其他從屬權利要求併入權利

要求 1，始獲得授權。由上述案例可知中國大陸實用新型的初步審查標準有相當

顯著的改變，客觀而言上述實用新型專利申請並非前述浮濫申請的專利類型，但

是卻在初步審查時被以接近判斷是否具有創造性的標準進行審查，以致於二度發

出審查意見通知書，申請人只得配合二度提出陳述意見，雖該實用新型最後終於

獲得授權，但二度陳述意見，不僅耗費大量的時間、金錢又明顯的降低了實用新

型審查效率，由此可知，目前的初步審查制度確實有矯枉過正之嫌。 
 

五、結論  
  過去申請人在中國大陸提出專利申請，基於快速取得專利權、節省申請費用

等因素會先考慮申請實用新型專利，以期待能達到縮短審查週期、減少申請費用

的目的，但基於目前中國專利局對於審查指南的修正，雖有其目的性，但卻有矯

枉過正的情況，以筆者提出的案例係耗費大量的時間、金錢，若申請人要在中國

大陸提申實用新型專利需注意的是：目前初步審查是對任何實用新型申請都進行

檢索，並以接近創造性的標準進行審查，審查時間可能會不如以往快速。再者，

由於政策上傾向緊縮，實用新型接獲審查意見通知書而須提出陳述意見的機會也

相對增加，尤其是大量浮濫申請多數為中國大陸的申請人，我國申請人申請中國

大陸實用新型的歷年數量未增加，且多屬正常之申請，反而在這波緊縮政策下，

我國申請人必須面對檢索及審查明顯新穎性，並在審查過程中又可能必須面對突
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增的數次審查意見，因此向中國大陸提出專利申請，不論提申的技術內容、說明

書的撰寫方式、權利要求的技術內容或專利申請的類型都應慎重考慮，以避免在

授權時間及付出經費上雙雙受挫。 
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