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專利話廊 
歐洲統一專利法院 (Unified Patent Court, UPC) 成立日期未定 

林景郁 專利師 
  10 月初，國際智慧財產權律師聯盟 (Fédération International 
des Conseils en Propriété Industrielle, FICPI) 於義大利舉辦論壇

大會，筆者有機會參加針對歐洲統一專利法院 (Unified Patent 
Court, UPC) 近況的討論，與讀者分享當天討論的內容。 
  首先，主持人說明有關 UPC 協議的近況，包含(1)目前已有

25 個 EU 會員國（含義大利，僅西班牙、波蘭和克羅埃西亞未簽

署）簽署 UPC 協議；(2) 2013 4 月 16 日歐盟法院 (Court of Justice of the 
European Union, CJEU) 駁回 2011 年時西班牙和義大利連袂對歐盟議會 
(European Council) 同意歐盟專利制度之決定不服的上訴；(3)截至 2013 年 8
月 8 日為止僅奧地利已於其國內通過批准 (ratification) UPC 協議等訊息。另外，

主持人還說明，根據 UPC 協議第 89 條，UPC 協議的正式生效日，則為下列三

者中較晚發生者為準： 

年

1. 2014 年 1 月 1 日； 
2. 包含德、英、法在內，至少有 13 個歐盟成員國政府批准 UPC 協議起 4 個月

後的第 1 天；或 
3. EU 第 1215/2012 號法規的修正案生效之日起 4 個月後的第 1 天。 
  其中 EU 第 1215/2012 號法規係關於管轄權以及判決之承認與執行等事

項，其修正案的提案已由歐盟委員會於 2013 年 7 月 26 日完成，估計最快可在

2013 年底或 2014 年初通過。 
  另外，歐盟於 2013 年 3 月時成立了 UPC 的籌備委員會，其任務在於處理

UPC 的法律架構（即 UPC 的相關程序細則 (Rules of Procedure)）、財務事項、

資訊技術與設備及人力資源和訓練，並已於 5 月時公布 UPC 程序細則草案，目

前規劃的時程是，預計 2014 年 2 月前完成研讀程序細則草案及接收使用者組織

的意見，於 2014 年 5 月前進行檢視，並預計於 2014 年 7 月時通過程序細則。

因此主持人粗估，最快也要到 2015 年春天，UPC 協議才會生效。 
  主持人補充，雖然西班牙在 2013 年 3 月時已再就歐盟專利制度及翻譯語言

規定向歐盟法院提出告訴，不過主持人認為，無論此一訴訟的結果如何，因皆與

UPC 協議無涉，故縱然西班牙勝訴導致歐盟專利制度有所變更，對 UPC 協議仍

不會有影響。 
  主持人在分享完 UPC 協議的最新近況後，接著和與會會員討論了兩項大眾

對程序細則草案所提供的意見，一為是否會發生判決歧異的問題，一為何人可代

理 UPC 訴訟案的問題，之所以有此兩項議題的討論，主因在於，根據 UPC 協

議第 32 條規定，UPC 除可處理一般的專利侵權民事爭訟外，尚可處理專利無效

或是侵權訴訟中的專利無效反訴；另根據 UPC 協議第 48 條規定，律師或是獲

得特別認證的歐洲專利師可獨立代理 UPC 訴訟案。因此，歐洲的專利實務界對

這兩項議題的討論非常熱絡。 
  針對會否發生判決歧異的問題，主持人舉例在歐洲俗稱 fluffy-cat 的情況，

即專利權人在侵權訴訟中極力擴張其專利範圍解釋，但在專利無效訴訟又極力縮

小其專利範圍解釋，致令判決發生歧異的情況。從主持人提供的資料顯示，有些

大眾意見認為，專利權人在侵權訴訟時對專利範圍的解釋會侷限其在面對無效訴

訟時的主張，所以不至於發生；有些則認為，由於德國是採侵權訴訟和無效訴訟
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分立制度，所以設立在德國的 UPC 地方法院 (local division) 將仍會採用德式的

做法而導致判決歧異，而英國則是採兩者合一的制度，所以設立在英國的 UPC
地方法院其判決較不易發生歧異。不過與會的會員在討論時大多認為，雖的確擔

心會發生判決歧異的情況，尤其是 UPC 包含地方法院、地區法院 (regional 
division) 及 中央法院 (central division)，難保會發生判決歧異，可能還得看上

訴法院能否發揮其作用，避免判決歧異的情況發生。 
  有關何人可代理 UPC 訴訟案的問題，雖 UPC 協議第 48 條規定，只要在歐

盟會員國內被允許執業的律師，就可以代理 UPC 訴訟案件，但程序細則草案第

286 條更進一步定義，此處所謂的律師，尚包含取得法律學位並由瑞典專利師委

員會 (Swedish Patent Attorneys Board) 或是歐盟會員國中相關組織認可之

人，因此歐洲國家境內的專利師若具備以下 3 種資格之一，亦可單獨代理 UPC
訴訟案件： 
1. 在歐盟會員國內具備律師資格，或是依歐盟會員國境內規定可視為等同具備

律師資格者，例如受過法學訓練的瑞典專利師、受過法學訓練的德國專利師、

具備訴訟認證的英國專利師、受過法學訓練的奧地利專利師、受過法學訓練

的匈牙利專利師等等； 
2. 同時具備歐洲專利師資格，並且獲得歐洲專利訴訟證書 (European Litigation 

Certificate) 者； 
3. 同時具備歐洲專利師資格，但具備歐洲專利訴訟證書之外的認證者。 
  惟有關歐洲專利訴訟證書及相關認證的相關規定，目前尚無任何具體結論或

做法。 
  由於與歐盟有關的議題，皆與其所有會員國的權益息息相關，因此在進行相

關討論時，往往面臨難以面面俱到的情況，這也是何以歐盟專利制度討論了 30
年至今總算往前踏出一小步的原因。不過若依當天專題討論的情況來看，在邁出

這一小步之後，可以預期將還有更多才正要浮現的議題需要進行協調，就像在這

次專題討論中提到的法院判決歧異問題及律師代理問題，因此筆者悲觀地想，甚

至連主持人對於 UPC 協議可能在 2015 年春天生效的預期，都可能還過於樂觀

也說不定。 
 
參考資料：”FICPI UPC Workshop,” Kiani & Springorum. 2013 年 10 月 3 日。 
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日本發明專利申請案文獻資訊揭示要件 
林建志  

一、前言 
  日本專利法於 2002 年修正（2003 年 7 月 1 日施行）時增訂第 36 條第 4
項第 2 款，規定專利申請人在申請時，若已知悉與所請發明相關之先前技術，則

其發明專利申請案之說明書，應揭示該先前技術之刊物名稱或其他有關該先前技

術之資訊的所在。 
  從而申請日本發明專利時，縱使已於發明說明之先前技術欄位詳細記述了

先前技術之實體內容，仍需依照該規定引用文獻之書目資料或獲取該先前技術資

訊之來源。惟相較於他國專利法制，日本專利法上對於日本發明說明書賦予揭示

文獻資訊要件之規定，雖非舉發事由，但在申請過程中其效果卻可能導致不予專

利之處分。復以其瑣碎故，實務上辦理日本發明專利申請時，不乏專利申請人漏

未揭示，或心存僥倖不予揭示，終遭通知限期陳述意見，而不必要地支出程序成

本之情況。茲就該規定說明如後。 
二、規範要旨 
  本條文之規範目的在於促進審查速度及強化審查品質，以在審查程序中更

妥適地進行評價，俾於發明獲准後得到更安定之專利權。事實上，在審查程序中，

專利申請人既得申請補正，於說明書加入先前技術文獻資訊，亦可提出「上申書」

提供先前技術文獻資訊以協助審查之進行。此法定要件另有以下特點︰ 
（一）不增加申請人額外負擔 
此規範不要求申請人另行調查先前技術文獻以提供資訊，亦不要求專利申請

人補提申請後至實體審查前所進一步知悉之先前技術文獻資訊。 
（二）非屬舉發事由 
此規範之條款未被列為日本專利法第 123 條第 1 項之舉發事由。蓋此要件

之欠缺並非專利權實體上的瑕疵，縱使對於審查之協助尚有未逮，仍不致於

需賦予專利權撤銷之嚴重效果。另一方面，若以之為舉發事由，則可預見獲

准之專利權廣泛受到以此要件為由之濫行舉發所影響，將不利於專利制度。 
（三）非屬不予專利事由 
日本專利法第 49 條主文就不予專利事由之規定態樣，並不賦予審查委員裁

量空間，而規定原則上在申請案有不予專利事由時，審查委員即「應」為不

予專利之處分，且依同法第 50 條，於處分前將審查意見通知申請人，予其

限期陳述意見之機會。同法第 36 條第 4 項第 2 款雖被列舉於日本專利法第

49 條第 5 款，然如同法第 48 條之 7 之規定，縱然違反第 36 條第 4 項第 2
款，僅於審查委員「認為不具備」該要件時，方通知申請人限期陳述意見。

亦即日本專利法就第 36 條第 4 項第 2 款要件例外地賦予審查委員裁量空

間，尚有別於一般所謂之不予專利事由。 
復如前述，由於第 36 條第 4 項第 2 款所規定之要件，例外地不被認為是不

予專利要件，因此如日本專利局《特許‧實用新案 審查基準》（以下簡稱「日

本審查基準」）第 I 部第 3 章第 5.1 節之(1)第二段所明文記載，日本專利局

要求其審查委員「依第 48 條之 7 之通知」宜於「第一次審查意見通知」前

為之。並強調第 36 條第 4 項第 2 款是用以輔翼審查之進行，而非不予專利

事由。亦即審查委員依同法第 48 條之 7（而非第 50 條）所為之通知的性質

及實際運作，也被認為與審查意見之通知有所不同。 
三、法律效果 
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  若違反日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款，如前引同法第 48 條之 7 及第 49
條之規定，發明申請案將可能受到下列法律效果之一︰ 

（一）審查委員裁量後認為並無不具備文獻資訊揭示要件，不生違反該規範

之問題。 
（二）審查委員裁量後認為不具備文獻資訊揭示要件，進而通知限期陳述意

見。若審查委員認為藉由陳述意見或補正，說明書已具備文獻資訊揭示要

件，則通過該要件之審查。 
（三）審查委員裁量後認為不具備文獻資訊揭示要件，進而通知限期陳述意

見。若審查委員認為即使參酌陳述意見或補正，說明書仍不具備文獻資訊揭

示要件，則適用同法第 49 條第 5 款，依同條主文規定「應」就發明專利申

請案為不予專利之處分。 
四、實務狀況 
  日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款看似與同項第 1 款所規定說明書之記載

要件並無不同，與同條第 5、6 項有關請求項記載要件之規定亦非無類似之處，

但在實務運作上，第 36 條第 4 項第 2 款之要件被稱為「文獻資訊揭示要件」，

規範於日本審查基準第 I 部第 3 章，而同項第 1 款與同條第 5、6 項之要件則於

日本審查基準第 I 部第 1 章被規範為「記載要件」。顯見兩者被清楚地區分。又，

於日本審查基準第 I 部第 3 章第 3.3 節第五段區分第 36 條第 4 項第 2 款與第 36
條第 4 項第 1 款不同，明文禁止運用第 36 條第 4 項第 2 款之規定補正第 36 條

第 4 項第 1 款之問題。不符第 36 條第 4 項第 2 款規定者，原則上在第一次審查

意見通知單獨依第 48 條之 7 發出限期陳述意見之通知書者，亦有合併其他不予

專利事由記載在同一份審查意見通知書中之情況。 
  為回應不符第 36 條第 4 項第 2 款之情事，申請人可依日本專利法施行細則

第 24 條「樣式第 29」之「備考」第 15 點所定方式揭示有關先前技術之專利文

獻資訊或非專利文獻資訊。其中「專利文獻」欄位主要係引用公告編號或公開編

號等文獻資訊，以揭示各國專利公報；而「非專利文獻」欄位則不限論文、書刊，

於引用網際網路資料時，亦得以網址（統一資源定位符，uniform resource locator, 
URL）作為文獻資訊加以揭示。 
  另一方面，若專利申請人在於申請專利時確實不知悉任何先前技術文獻資

訊，依法論法，該條款之文義確實容許陳述意見補正說明申請專利時不知悉任何

先前技術文獻資訊之事實。 
  惟就實務經驗而言，被認為違反第 36 條第 4 項第 2 款而受審查委員通知的

發明申請案，幾乎全數盡為說明書完全未揭示任何先前技術文獻資訊者。即便於

撰寫說明書時加註「不存在先前技術文獻」或「不知悉先前技術文獻」等語，通

常亦不為審查委員採信而而被認為有違第 36 條第 4 項第 2 款。 
  反之，即便是僅揭示單一「專利文獻」文獻資訊或單一「非專利文獻」文

獻資訊之發明申請案，亦罕見有收到前述有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知者。 
五、多國申請 
  現代商業活動不見得自限於一國一地，就專利保護之觀點而言，同一技術

於多國或多地區進行申請者更所在多有。尤其常見者係於日本申請發明專利之

外，亦以同一技術於美國提出發明專利申請案。惟美國對於發明專利申請案要求

踐行資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS)。美國發明專利申

請案之申請人及其代理人即便在申請後，於審查程序中有義務積極對美國專利局

提供相關之文獻資訊。從而以同一技術於美國發明專利申請案及日本發明專利申
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請案，若日本發明專利申請案受前述有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知而補正文

獻資訊，則應注意對於同一技術之美國發明專利申請案亦產生需就該文獻資訊提

出資訊揭露聲明之義務。 
  又就進入日本國家階段之 PCT 國際申請案亦有日本專利法第 36 條第 4 項

第 2 款之適用。惟 PCT 國際申請案通常已附具國際檢索報告 (International 
Search Reports, ISR) 或國際初步審查報告  (International Preliminary 
Examination Report, IPER)，而有助於日本國家階段審查程序之速度及品質，故

即便該 PCT 發明申請案之說明書未揭示先前技術文獻資訊，審查委員原則上應

不認有違第 36 條第 4 項第 2 款之規定。然此係個案判斷之問題，非謂進入日本

國家階段之 PCT 國際申請案得以通案性地轄免於第 36 條第 4 項第 2 款之文獻

資訊揭示要件。 
  此外，依日本專利法施行細則之規範架構，若 PCT 國際申請案原未揭示文

獻資訊，於進入日本國家階段時欲加入文獻資訊，則應係依同細則第 38 條之 2
「樣式 51」及「樣式 51 之 2」提出。 
六、結論與建議 
  綜上，日本專利局之發明專利審查實務多少架空了日本專利法第 36 條第 4
項第 2 款不強求另行調查先前技術文獻之規範意旨。但考量到現代資訊流通之狀

況，欲宣稱某一技術全無相關文獻資訊以取信於審查委員，恐非易事。例如日本

審查基準第 I 部第 3 章第 4 節之(2)即規定申請人可能知悉先前技術文獻資訊之

情況，屬於違反日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款典型情況之一。 
  日本專利法第 36 條第 4 項第 2 款規定之要件一般而言不難達成，實務上已

揭示任何文獻資訊之日本發明專利申請案亦少受刁難。從而在撰寫發明專利說明

書，或回應有關第 36 條第 4 項第 2 款之通知時，即便確實未備有即可取用之文

獻資訊而需稍事調查，鑒於可能導致不予專利處分之法律效果，仍應以設法提供

相關文獻資訊為妥。復於處理美國相同發明申請案時，亦宜配合一併注意資訊揭

露聲明相關規定。因此，原則上若欲就某一技術申請多國專利，而有可能於日本

提出發明申請案時，可考慮於最初撰寫說明書時即揭示至少一項先前技術文獻資

料。 
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「http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/pdf/top_techno_doc_qa.pdf」之
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AIA生效後於美國提出PCT國際申請案之影響 
                             陳玫音 

  PCT 國際申請案之申請人當中至少有一位必須是 PCT 締約國的國民或居

民，方具資格申請 PCT 國際申請案。過去由於美國專利法的特殊規定，在美國

提出 PCT 國際申請案時，此項申請人國籍的要求可因發明人國籍符合規定而滿

足。美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act, AIA) 生效前，美國的專

利申請案唯發明人得為申請人，第一時間必須以發明人的名義提出申請，以美國

專利局為受理局之 PCT 國際申請案受美國專利法規範，因而須在申請表格上分

別註明案件在美國之申請人以及在其他國家之申請人：此時在其他國家則可直接

以申請人名義進行申請，但在美國的申請人須為發明人。 
  AIA 生效前之舊申請表格如下圖所示，Box No. II 所填為申請人資料，在表

格上最後一行勾選其為「美國以外之指定國家的案件申請人」。 
 

 
  此處 Box No. III 所填為發明人資料，在表格上最後一行勾選其為「美國的

案件申請人」。 
 

 
 
  肇因於此，PCT 國際申請案的書目資料上會記載兩組不同的申請人，其中

一組標示著「僅限美國」，形成同一案件因法律限制而僅有美國之申請人和其他

國家不同的情形。在此特殊規定下，雖然一 PCT 國際申請案之申請人非美籍，

若發明人中有美籍人士，該申請案仍能滿足對申請人國籍之要求，順利於美國提
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出申請。 
  AIA 生效後已允許美國的專利申請案直接以申請人名義提出申請，不需要先

將發明人列為申請人。既然發明人不再被列為申請人，其國籍也不能用於滿足

PCT 對申請人國籍之要求，申請表格上也不復見記載不同申請人之情形。於美

國提出 PCT 國際申請案就如同在其他 PCT 締約國提出申請一般，申請人之國籍

必須符合申請資格規定，即申請人中至少有一位須為美籍。 
  如今 AIA 已生效數個月，美國專利局仍持續收到申請人非美籍、僅有發明

人中有美籍人士的 PCT 國際申請案。由此可見，少部分申請人未注意到 AIA 對

PCT 國際申請案造成之根本性影響，依舊循往例進行申請。這些案件都因申請

人非美國公民或居民、不符合國籍規定，而接到官方通知要求更正，在更正前無

法確立案件申請日，也無法作為 PCT 國際申請案續行。案件的國際申請日將被

確立為申請人回覆官方通知，將瑕疵更正的那一天，而非原先受理局收到案件之

日期。此一瑕疵造成的影響對急於取得申請日之申請案以及主張之優先權期間快

要過期的申請案尤其重大。 
  若案件為前述之申請人非美籍、僅發明人中有美籍人士的案例，考慮乾脆將

發明人一併列為申請人以克服瑕疵者，須注意如此將會使發明人在所有提出申請

之國家也都成為案件申請人。此舉雖可解決眼前的申請資格問題，但尚須解決專

利權歸屬以及日後可能衍生的專利權紛爭，採取行動前不可不慎。 
  在現行法制下，以美國專利局為受理局提出 PCT 國際申請案和在其他國家

申請已無不同，申請前務必審慎確認申請人之國籍，以免案件無法受理，徒增無

謂的困擾。 
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