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專利話廊 
我國權利接續式一案兩請之相關基準草案出爐 

                             王錦寬 
  2013 年 1 月 1 日甫完成修正施行的專利法，於 5 月 31 日立法院上會期的

最後一天審查通過再修正案，並於 6 月 11 日公布，6 月 13 日施行。 
  專利法再修正案之第 32 條對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（本文稱一案兩請），影響申請實務最鉅。 
  依修正後之現行專利法第 32 條，針對一案兩請，於發明專利核准審定前，

已取得新型專利權，智慧局應通知申請人限期在發明專利及新型專利之間擇一選

擇。2013 年 1 月 1 日施行的專利法第 32 條（以下稱修正前第 32 條）開放允許

一案兩請，但於發明核准前必須於兩者之間，擇一選擇，若選擇發明，則新型專

利視為自始不存在，形成權利未接續的現象。惟現行第 32 條則採權利接力式制

度，即當申請人擇一選擇發明時，新型專利權自發明專利公告之日消滅，形成專

利權接續。 
  現行專利法第 32 條的規定雖對申請人較為有利，使一案兩請之專利權效力

可自新型專利權轉換至發明專利，形成接力式一案兩請制度，但申請案要適用現

行較有利的規定仍必須遵守專利法第 32 條的多項新規定，以下是 2013 年 12 月

出爐的審查基準第二篇第三章第 5 節草案（以下簡稱基準草案）相關規定： 
1. 申請時分別聲明：申請人同時提出發明及新型專利申請案的當下，在發明專

利申請書及新型專利申請書均必須聲明同日分別申請相同創作之事實。若發

明申請案及新型申請案均未作此聲明或僅在其中之一聲明，則均將被認為不

符合現行專利法第 32 條所載的應分別聲明的規定。 
在發明申請案及新型申請案應分別聲明的新規定，若其中之一或兩者漏未聲

明，不會被視為疏漏而無法補聲明。兩申請案因未滿足分別聲明的要求，將

被依先申請原則加以審理，也就是落入同一人分別就相同創作內容申請發明

專利及新型專利，此時若新型已核准公告，且申請人選擇發明，若發明案無

其他不予專利之事由，智慧局或可准予該發明但將公告註銷已准之新型專

利。 
2. 兩申請案必須在同日申請：現行專利法第 32 條及修正前的第 32 條均指「同

日」，惟智慧局前述基準草案中特別指出，第 32 條所指的同日除發明申請

案與新型申請案之申請日必須相同外，若相同創作主張優先權時，兩申請案

之優先權日亦必須相同。 
筆者個人以為此主張過於嚴格且超出原條文規定的意旨，依修正前第 32 條

之立法說明（修正前第 32 條與現行第 32 條在此處規定相同），「…同一人

就同一技術，於同日分別申請發明專利及新型專利時，…」依其規定未述及

優先權日，依立法說明之意旨，也明確指出適用的對象為同日申請的兩案，

故筆者認為智慧局有擴大解釋之嫌。 
3. 一案兩請權利接續之效果發生前應持續保持兩申請案為「同一人」所有：由

於專利法第 32 條為第 31 條先申請原則之例外，第 31 條明確規定禁止重複

授予專利權，現行第 32 條改採權利接續之接力式制度，其中重要的基礎為

兩申請案必須同一人所申請。 
依智慧局所擬定之基準草案的檢查時間點有以下 4 個時點：（1）提出申請

時；（2）當發明審查未發現有其他不予專利事由，依法通知申請人在發明及

新型之間作出選擇時；（3）當申請人依智慧局通知而選擇發明後，於發明發
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出核准審定之時；以及（4）當申請人就發明申請案繳交證書費及第 1 年年

費，在發明申請案公告時。 
在上述 4 個時點，均必須保持發明申請案及新型專利案為同一人，這並非意

謂著兩申請案無法辦理專利申請權或專利權的轉讓，筆者建議在發明公告

前，若申請人欲辦理專利申請權及專利權的轉讓，宜就發明及新型專利兩案

同時辦理，始終保持同一人。  
4. 一案兩請權利接續之效果發生前，已核准公告之新型專利應持續保持處於有

效的狀態。 
現行專利法第 32 條第 1 項規定，如認發明可准專利時，應通知申請人在該

發明案與已核准公告之新型專利間作出選擇。但由於專利法第 32 條第 3 項

規定，發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予發明申

請案專利。因此，智慧局認為在發明專利審查中如已無不予專利事由，在發

出擇一通知時，原已准之新型專利必須非已當然消滅或撤銷確定。 
雖現行第 32 條第 3 項規定，在發明專利「審定前」，已准之新型權必須存

續而有效，但智慧局認為縱使發明審定時，新型專利權仍持續有效，但發明

公告時，若未維持新型專利權仍有效，則發明案將不予公告。智慧局這項「超

越」法規的解釋，主要是因為新型專利權若於發明專利核准審定後至發明專

利公告前，已當然消滅，則因為其揭露的技術已為公眾得自由利用，若復歸

發明專利申請人所有，則將使公眾蒙受不利益，故決定在此情形下，發明專

利將不予公告。 
  我國專利法修正前之第 32 條規定，對於一案兩請未採權利接續，立法院主

動提專利法修正，在專利法修正案於 2013 年 1 月 1 日施行後，不到半年時間，

再度修正施行，固達到保護專利權人之用意，但由於立法怱促，智慧局部份見解

縱使似有超過法律的授權，但亦有不得不為之理，惟萬一真有爭執，仍待觀察是

否經得起考驗。但對於申請人而言，特別是欲依一案兩請規定，享受接力式權利

接續優點的發明及新型案，還是依前述較高的標準行事為妥，以確保權利接續之

順利進行。 
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審查漸趨嚴格的中國大陸實用新型 
               胡書慈 中國大陸專利代理人 
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  依據中國大陸專利局所公布的 2012 年專利申請統計，發

明、實用新型及外觀設計的申請量分別為 652,777 件、740,290
件、657,582 件， 、實用新型佔 36.1%、外觀設

計佔 32.07%，不 及外觀設計的申請量均高出發

明一截。中國大陸的實用新型及外觀設計均僅需通過初步審查

後，即可獲准專 質審查程序，一般大多認為實

用新型及外觀設計的審查期間較短且較容易獲准，此等因素對申

請人而言有一定的吸引力，尤其是對於物的發明創作，可同時考慮申請發明或實

用新型，當申請人認為其創作具有生命週期較短或急著取得專利時，往往會選擇

申請實用新型而非申請發明。中國大陸每年受理的大量實用新型及外觀設計中，

有些甚至是為了爭取地方政府的補助或商業宣傳，而將早已見於市面的技術內容

提出申請，也因此造就了為數不少的「垃圾專利」，對此，中國大陸專利局漸進

式的祭出了遏阻的手段。 

 

發明佔 31.83
難看出實用新

利，而無須經由

  早在現行中國大陸專利法修改時（2008 年），於專利法實施細則第 44 條中

已加入了新的審查項目，規定實用新型及外觀設計在初步審查時，須審查是否「明

顯不具新穎性」，此處所談新穎性亦包含擬制新穎性。但一般而言，初步審查中

不進行檢索，審查委員要如何發現足以破壞實用新型及外觀設計之新穎性的引證

文件呢？在相對應 2010 年版的審查指南中，僅說明在一般情形下，審查委員可

根據未經檢索而取得的引證文件來核駁實用新型及外觀設計的新穎性，唯有在涉

及明顯抄襲或明顯重複提申的情形下方可通過檢索獲得引證文件，如此一來，審

查委員豈不徒具標靶，卻苦無武器乎？因此在現行中國大陸專利法及實施細則施

行以來，鮮少有實用新型或外觀設計案因此規定而被核駁。 
  中國大陸官方似乎也意識到了，單純以前述規範無法達到提升專利品質的目

的。因此，在 2013 年 9 月 16 日公布的「國家知識產權局關於修改『專利審查

指南』的決定」第 67 號中，已將審查指南之初步審查章節做了部分修改，明定

「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。

審查員可以根據其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。」在外觀設計的初步審查章節中亦有相同修改，此

項規定已於 2013 年 10 月 15 日起正式施行。 
  由修改的內容可看出，並未明確記載所謂「獲得」係透過哪種手段獲得，故

審查指南中已不再限制審查委員須利用未經檢索的資訊來審查明顯不具新穎

性，但亦未明確限制需要實用新型的審查必須通過檢索程序，亦即開放審查委員

可檢索。此項新規定雖未明確規範審查委員必須檢索，但似乎已賦予審查委員可

使用的武器。 
  在中國大陸專利局近期舉辦的實用新型研討會中，宣示將逐件審查實用新型

申請案是否明顯不具新穎性，同時公布 2013 年 1 到 9 月的實用新型申請案的審

查情形，其中已有高達 2.2 萬件的實用新型申請案收到明顯不具新穎性的審查意

見通知書，相較於 2012 年全年度僅 2,362 件成長了 10 倍，足以顯示中國大陸

官方在執行此項政策上的效率及決心，前述 2013 年 9 月 16 日公布的第 67 號文

件，只是落實具體的要求而已，而就申請人而言，針對該項政策的改變，究竟該

如何因應呢？ 
  首先，以往偶見申請人在專利申請之初期未針對申請國家全面規劃，到了已
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取得他國專利後才欲申請中國大陸專利，雖然申請人僅欲取得專利證書作為自保

或商業宣傳，故選擇實用新型專利申請，但往後此種情形將可能因檢索後以明顯

不具新穎性為由遭核駁。故申請人須提前於申請初期即妥善考慮是否要申請中國

大陸專利，至少也應於首次申請國提申後 12 個月內加以規劃，以透過主張優先

權的方式來避免明顯不具新穎性的核駁。其次，對中國大陸實用新型應更加重

視，不再將其視為「申請後即可獲准」的專利種類，該有的事前檢索等功夫同樣

不能少。 
  須知，中國大陸的政策走向，由「提升數量」改為「提升質量」後，對實用

新型的初步審查只會越來越嚴格，前述規定上的變化僅是實務風向改變的一環，

申請人應當謹慎視之。 
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