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新修正專利法評析

(李惠珊記錄整理)

蔡明誠 (台灣大學法律學院教授)

新修正專利法評析

壹、專利法規範結構問題

一、專利的意義與種類

以前對於發明定義是利用自然法則之

技術思想之下，但是這次 7 月 1 日將「高

度」拿掉，第  19 條被改成第  21 條刪除發

明定義之高度創作用語，修正理由認為發

明與新型的不同，在於新型僅限於物品，

如前所述，其實主要區別在於進步性  (所

謂發明高度)，所以不見得此次修正使發

明的意義更明確。

新型參考日本法改為利用自然法則之

技術思想，如此改是否對，後面將以批判

性的角度來看，新型在 83 年修正時，係參

考當時專利法、行政法院判決及日本實用

新案法第 1 條明定新型之定義。新修正理

由稱參考修正條文第 21 條及日本實用新型

法第 2 條第 1 項之規定，但後面仍加物品

之形狀構造，是否強調有一定的空間形

式？對於未具有空間形式，如聲、光等，

仍不受保護。日本法早已放寬「型說」之

空間形式限制，我國實務是否如此解釋？

我國在實務上運作與日本不同。

二、個案探討與實務見解

發明與新型區別在「顯能」，但實際

上很難區別。我認為輕易完成比容易想到

難，不過大家可以注意到 7 月 1 日審查基

準中認為美國顯而易知與輕易完成概念相

同。又行政法院判決及實務上有時將易於

思及之概念，使用於發明或新型案件中，個

人建議「非易於思及」盡量用在新式樣，

新式樣裡的進步性就是創作性的意思，其

實易於思及與很容易做到還是有差別。

貳、發明專利之情形

基於公益，手術方法不應由個人獨

占。但產業利用性方面亦提到此，到底應

以何種來核駁，審查基準中未明。我個人

認為，在歐洲專利因認為無產業上利用性，

故不予專利。我國如認為其屬於發明，但

因產業不宜令其利用，歐洲專利法之用法則

屬正確，但如將之認為其應不予發明要件，

則不屬於產業利用性，不宜再論產業利用

性是否符合。如欲採以上見解，即是否改

採歐洲專利法，是屬於修法問題。依現行

專利法，對之似不宜再論產業利用性。

參、不予新型專利

一個審查委員作物品審查時，審查其



特
別

企
劃

特別企劃：新修「專利法」法令解析與應用對策研討會紀實

科技法律透析 2004 年 12 月16

形狀，與一般形式審查僅是就文件是否備

齊、申請書或說明書、圖示等相關東西是否

附於其中不同，故仍為有限度的實體審查，

更嚴格一點，如不具一定空間形式即駁掉。

一個發明一個申請，有無關聯性，就

是作本案說明書中之實際判斷，非僅形式

審查，而有限度地作實際上之審查。像第

96 條公序良俗，明顯違反瑕疵亦可作審

查，不如稱為有限度地作實際上之審查。

例如新穎性、進步性及產業利用性等由普

通法院來作，有明顯瑕疵，應該還是有條

件由智慧局作實體審查。 

肆、不予新式樣專利

新式樣與藝術無關，係外觀設計，有

可能是物品外觀的形狀、色彩等。如有人

拿一fine art純美術附著於一作品，作有限

量生產，可能是應用美術。有人將美術工

藝品等同於應用美術 (applied art)，排除在

新式樣之外，則就沒有新式樣。所以有兩

個做法：第一把美術工藝品拿掉或者將其

解釋縮小。要成為新式樣要具產業利用

性，量產一定的量，是否像著作權法中合

於市場上的需求及數量，消費者需要才算

產業利用性，均有問題。所以建議美術工

藝品的部分拿掉，如實務從個案認定。

伍、新式樣要件與視覺訴求

過去行政法院判決，視覺上訴求均放

在創作性中，未來實務上無法由視覺上感

受，可能是不具有創作性問題。另外有第

3 種說法：視覺上的效果，美的感覺，美

感性要件應當獨立於新穎性、創作性與產

業利用性外，成為獨立要素。究竟視覺上

訴求或美感較好？立法院拿掉美感，因 83 

年立法院因為看不懂美感，所以才拿掉。

美感是新式樣的靈魂所在，視覺上訴求事

實上只是眼睛上來吸引妳，注意日本法規

中有美感性，未來法規及審查上是否應加

入美感，可再思考。

陸、新式樣審查制度之未來展望

一、實體審查與寄存制度

形式實體均加以審查，新式樣究竟要

否如發明般形式及實體均審查，目前國際

間有不採實體審查，例如海牙公約  (新式

樣寄存公約) 會員國，新式樣不用作實際

審查，只要提存到主管機關，以後有紛

爭，可以到法院爭訟，才判斷有無專利

權。個人認為此在未來修法是值得思考的

重點，換言之，審查技術性不高容易模

仿，生存期不長，展覽會怕人模仿。如果

快速給新式樣，以後沒有糾紛就不必花勞

力，如有糾紛再以司法或審查機制來看，

不失為較為便捷的保護方式。

二、專利說明書及圖式的補充或修正

一般有錯誤才可更正，不得變更實質

範圍，不可超過原來的範圍。准予更正
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時，應將其事由刊載於專利公報。經更正

公告者，其更正事項溯自申請日生效。

三、新型專利技術報告(實用新型專利檢

索報告)

雖然這次型不作實際上審查，但可要

求新型技術報告，於告訴侵權時，可警告

別人，或在損害賠償時作舉證之用。新型

專利權人行使新型專利權時，應提示新型

技術報告進行警告。

柒、損害賠償計算方法

除罪化後，未來解釋發明新型方面中

要參酌什麼而加以修正，但基本上無太大

改變。不過要注意在損害賠償計算上，修

法中將智慧財產局之酌定拿掉，但損害賠

償中一直存在一問題，日本特許法規定：

侵害人跟被侵害人間，只要願意把侵害物

在授權市場中之權益多少當作損害賠償

額，一般稱作類推授權額。這種推定授

權，在我國沒有，看第 85條可知，但可參

考德國實務與日本特許法，真正有利的說

法並非像我們的計算利益或差額計算，他

們主要由授權額計算，所以我從這個條文

引出，像說民法的第 216 條，或差額、總

利益說，還有總銷售額跟鑑定，比較特別

的是因為主管機關從未幫他人估價，所以

將酌定刪除。類推授權在國際間較常用，

侵害後專利技術在市場上的權利金跟授權

標準，因當事人間無契約關係，所以類推

加以酌定。因為大陸法系國家，有損害才

有賠償，故日德採此說法，可惜我們第

85條未予以考慮此一計算方法。

捌、個案實例解析－國內專利侵權

與專利範圍之解釋

我國實務界在專利判決只有 claim，圖

式、創作說明只是補充，從民國 90 年判決

來看，僅有補助說明。我們這條是參考歐

洲專利公約第 69 條規定，解釋申請專利範

圍，三者如有矛盾，以申請專利範圍為先，

說明與圖式有爭議，以說明為先。但我國

目前實務以  claim 為主，其他並不重要，

但此說法針對刑事案件，我國除罪化後，

民事審判是採同一看法，未來值得觀察。

玖、專業法院與專業法庭之問題與

未來

未來應否有專業法院，由一法官來判

斷。因現在台灣法官通常無技術背景，所

以對於技術高的案件，其判決結果有時不

被信任，是否應設立專門智慧財產權法院

或類似名稱之法院，頗值得思考。例如德

國有專利法院掌理專利覆審及無效等爭訟

案件、美國專門裁判訟的法院、韓國專利

法院。至於日本政府亦討論成立專門解決

公司與其雇員發明人之間發生智慧財產權

爭端的法院。
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