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裁判要旨 

 
 

 

【專利法】 
【裁判日期】99年12月16日 

【裁判要旨】 

本件原審以引證1、3之組合或引證1、2、3之組合或引證1、2、4之組合足以證

明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性；引證1、2及4之組合足以證明系爭專利

申請專利範圍第12項不具進步性；引證2及5之組合或引證2及6之組合足以證明系爭

專利申請專利範圍第22項不具進步性；引證1、2 及3之組合或引證1、2及4之組合

足以證明系爭專利申請專利範圍第29項不具進步性，而有違系爭專利核准審定時專

利法第20條第2項（原判決誤載為94條第4項）規定。依上所述，並無適用法規不

當，或認定事實有違論理及經驗法則、判決不適用法規及判決理由不備或判決理由

矛盾之違背法令情形。又因引證3、4、5、6及其與引證1、2之組合均係被上訴人於

本件訴訟中始提出之新證據，上訴人希斯肯公司無法及時於上訴人智慧局舉發審查

階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，且就本件舉發事件，倘系爭專利申請專利範

圍第1項、第12項、第22項、第29項不具進步性，尚應逐項審查其餘附屬項是否分

別符合專利要件。為兼顧上訴人希斯肯公司對舉發證據原可於專利專責機關審查階

段提出更正申請專利範圍之程序利益，及各附屬項尚待審查，本件有待發回由上訴

人智慧局依上述法律見解再為審查裁量。上訴人智慧局未及審酌被上訴人於訴訟階

段主張的新證據之組合，而為舉發不成立之審定，即有未冾，訴願決定未及糾正，

亦非妥適。被上訴人據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，並應由

上訴人智慧局就本件舉發申請依原審判決之法律見解另為適法之處分（至於被上訴

人請求命上訴人智慧局應為舉發成立之處分部分，因本件尚待上訴人智慧局依原審

判決法律見解另為審查，故事證尚未臻明確，無從逕予判斷而駁回被上訴人此部分

請求業已確定），於法核無不合。 
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【專利法】 
【裁判日期】99年9月16日 

【裁判要旨】 

按智慧財產案件審理法第33條規定：「（第1項）關於撤銷、廢止商標註冊或

撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出

之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。（第2項）智慧財產專責機關就前項新證據

應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」其立法理由為：「一、

現行專利法第67條第3項規定舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為

之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。依此規定，舉發人就關於專利權應撤銷

之證據，如未於舉發審定前提出，縱於行政訴訟中補提，行政法院亦不予審酌。惟

依專利法第67條第4項之規定，於行政訴訟判決確定後，舉發人仍得以前行政訴訟

中未能提出之新證據，就同一專利權，再為舉發，並因之衍生另一行政爭訟程序。

又關於撤銷或廢止商標註冊之行政爭訟程序，實務上亦同此處理。惟上述情形，致

使同一商標或專利權之有效性爭議，得發生多次之行政爭訟，難以終局確定，甚而

影響其他相關民刑事訴訟之終結，自有不宜。而於智慧財產法院成立後，審理關於

舉發、評定及異議事件等行政訴訟事件之法官，其智慧財產專業知識得以強化，並

有技術審查官之輔助，應有充分之能力在訴訟中就新證據為斟酌判斷。爰設本條規

定，容許在行政訴訟中，仍得補提關於撤銷、廢止理由之新證據，以期減少就同一

商標或專利權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而拖延未決之情形。二、關於

在行政訴訟中所提出之新證據，並未經智慧財產專責機關先行判斷，自宜責令其就

該新證據提出答辯書狀，對於應否據以認定確有撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權

之理由，為具體之表明。」而其所謂「新證據」者，係指當事人本於同一舉發基礎

事實，所另提之獨立新證據而言，如非屬另提之獨立新證據，而僅係原舉發證據之

補強，或僅他案訴願程序中之個案審議見解，即未符合該條新證據之規定。 
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【專利法】 
【裁判日期】99年7月8日 

【裁判要旨】 

專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發明，使公眾能利用

該發明之制度，對於先前技術並無貢獻之發明，不具進步性，無授予專利之必要，

觀之系爭專利核准時專利法第20條第2項及現行專利法第22條第4項規定甚明。依上

開條項規定意旨，申請專利之發明係該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相

關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識所能輕易完成者，自不具進步性，否

則，即具有進步性。因此，判斷申請專利之發明有無進步性，應就先前技術所揭露

者於欲解決之問題、功能、特性是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通常知

識者足以輕易思及所申請之專利。查系爭論文與系爭專利第6項技術特徵之差異端

在系爭論文未明確揭露是否可由「訂閱者自動設定所欲之廣告模式」，且系爭論文

未明確揭露廣告主係如何得知使用者所留下之進一步資料，與系爭專利第10項「當

媒合條件符合時，通知該廣告主」技術特徵不同，並為原審所確定之事實。乃原審

未進一步說明系爭論文所欲解決之問題、功能、特性，泛以系爭論文揭示之技術特

徵及依其第43頁之記載，揭露廣告回饋至少可以包含「提供特別的資訊」與「參加

抽獎」等技術內容，已足以讓該所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易思及由使

用者對廣告模式之廣告回饋進行設定之技術內容，與由通知該廣告主來讓廣告主得

知使用者所留下進一步的資料，以進行一對一之行銷溝通技術，尤嫌疏略。上訴論

旨，指摘原判決為不當，聲明廢棄，非無理由。 
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