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專題研究  

談專利說明書之可據以 
實現要件 
—— 以智慧財產法院案例為中心 

林育輝* 

壹、前 言 

專利權的取得源自於專利申請權人向專利專責機關所提出之申請案，專利申請

權人於申請專利時須齊備的文件包含申請書、說明書、申請專利範圍、摘要及必要

之圖式始能取得專利申請日，專利法1第25條已有明文。同法第26條更進一步說明了

說明書、申請專利範圍、摘要三者之間的關係，在說明書方面，應明確且充分揭

露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現；在

申請專利範圍方面，除應界定申請專利之發明外，其所記載之請求項應以明確、簡

潔之方式記載，且必須為說明書所支持；在摘要方面，其應敘明所揭露發明內容之

概要，但不得用於決定揭露是否充分，及申請專利之發明是否符合專利要件。 

依據專利法第26條第1項的規定，學理上可將對說明書的要件區分為「明確且

充分揭露」以及「可據以實現」等兩個要件，而依據同條第2項的規定，可將對申
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請專利範圍的要件區分為「請求項明確」、「請求項簡潔」以及「為說明書支持」

等3個要件；並將「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」

此3項要件稱之為說明書的實體要件2。易言之，說明書本身除必須滿足「明確且充

分揭露」以及「可據以實現」外，尚需「支持」申請專利範圍之請求項。而違反這

些說明書的實體要件的法律效果，在專利審查階段係為不予專利之審定3，在專利權

階段則為得為提起舉發之事由4，一旦被提起舉發案成立，專利權將因為說明書未符

合這些實體要件的要求，且無法再經由更正程序來消除這些問題，終將使得專利權

因舉發成立而被撤銷其專利權。 

值得注意的是，「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支

持」之對象均為申請專利之發明，亦即在申請專利範圍中未請求之部分，說明書對

於該部分之「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」要求，

則不予審究5。 

由以上的說明可知，在撰寫專利說明書時所必須滿足「明確且充分揭露」與

「可據以實現」要件以及在撰寫申請專利範圍時所必須滿足「為說明書所支持」要

件，都是以申請專利範圍中所請求之發明為基礎再加上說明書的揭露內容兩者一起

整體進行判斷的。另一方面，「請求項明確」要件要求請求項之記載必須明確，若

是請求項不明確，亦可能導致請求項無法「為說明書所支持」，或導致申請專利之

發明違反「可據以實現」要件6。因此，在討論說明書之「可據以實現」要件時，必

須將其與「明確且充分揭露」、「請求項明確」以及「為說明書所支持」要件一起

交叉分析，才能觀察出「可據以實現」要件之全貌。 

在專利實務上會發生關於「可據以實現」要件之爭執的時機與類型在於專利申

請審查階段與專利舉發程序的行政爭議案件類型以及專利侵權民事訴訟爭議案件類

型，且不論是行政爭議案件或是民事爭議案件目前皆已經由智慧財產法院負責掌理

                                                        
2 顏吉承，專利說明書撰寫實務，2007年，14頁。 
3 專利法第46條。 
4 專利法第71條。 
5 顏吉承，註2書，14-15頁。 
6 智慧財產局，專利審查基準，2018年4月，2-1-18至19頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/ct. 

asp?xItem=522512&ctNode=6680&mp=1，最後瀏覽日：2018年9月26日。 
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審判事務。在智慧財產法院成立之前，台灣專利實務上關於「可據以實現」要件的

法院判決並不多，主要是以台北高等行政法院所為的判決，顯見早期我國行政與司

法機關以不符「可據以實現」要件為理由來核駁專利申請案或判定舉發案成立的案

件甚少7。 

不過，隨著與專利相關的行政與民事爭議案件專屬於智慧財產法院管轄負責掌

理審判事務後，專利爭訟的細膩度與複雜度增加，在與「可據以實現」要件相關的

案件也日益增加。然在智慧財產法院成立的初期，涉訟兩造對於「可據以實現」要

件的爭執的論理上仍未臻成熟。例如在智慧財產法院97年度民專訴字第9號判決的

案例中，被告主張系爭專利之專利範圍的技術特徵無法被實現於輪胎實物上以提供

防切割功能，無從據以實施8。法院在其判決理由中，除論述系爭專利說明書已經符

合可據以實施外，另外以現場勘驗方式測試依據系爭新型專利申請專利範圍所製作

之實物的防切割功能，惟上揭測試在於比較防護效果之優劣，並不足以證明系爭新

型專利無法據以實施9。此種以系爭專利申請專利範圍以及依照該申請專利範圍所製

作之實物而非以專利說明書之揭露內容為判斷客體，作為爭執系爭專利是否符合可

據以實現要件的論理應非正確。 

所幸智慧財產法院經過這麼多年來的運作，已經累積相當的案例讓與「可據以

實現」要件相關的判斷基準與法理可以被逐步導向正確的方向。在專利爭訟中若以

不符「可據以實現」要件作為無效涉訟專利的理由則是一種較為省力的攻擊策略，

最主要的原因在於此種方式並無須任何適格的前案即可使用，不像以新穎性與進步

性來無效涉訟專利前，必須先找到適格的前案再進行要件分析比對後才能使用，因

而會增加相當的工作量。 

因此，本文的目的即是整理目前關於台灣專利實務中關於「可據以實現」要件

之相關的文獻與法院判決，俾利專利實務工作者在從事專利申請或是處理專利爭議

案件時的一項參考資料。 

                                                        
7 林博智，專利說明書之可實施性要件，收錄於國立交通大學科技法律研究所2009年全國科技

法律研討會論文集，2009年，190-192頁。 
8 智慧財產法院97年度民專訴字第9號判決，「事實及理由、貳、二」。 
9 同前註，「事實及理由、參、二、(四)」。 
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貳、現行對於「可據以實現」的相關規定 

一、專利法的規定 

「可據以實現」要件規定於現行專利法第26條第1項，早期稱之為「可據以實

施」要件，在民國100年專利法修正之前原規定於第26條第2項，而在該年專利法修

正時除移動項次外，為避免與同法第58條第2項及第3項所定之「實施」產生混淆，

爰將原條文「實施」之用語修正為「實現」10。 

二、專利審查基準的規定 

在專利申請案的審查實務上如何判斷是否符合「可據以實現」要件？則必須依

照專利審查基準的規定進行：說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用

語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在說明書、申請專利範圍

及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內

容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效11。由此可

知在判斷「可據以實現」要件時的幾個重點： 

(一)主體：該發明所屬技術領域中具有通常知識者 

與判斷專利進步性要件之該發明所屬技術領域中具有通常知識者屬於相同的概

念，乃虛擬一個具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識（general knowledge）

及普通技能（ordinary skill）人，能理解、利用申請前之先前技術12。 

(二)客體：說明書應明確且充分記載申請專利之發明 

可分為兩個部分，第一部分即申請人所想要申請的發明為何？說明書之記載必

須讓人明白並確定所申請專利之發明，通常須記載所欲解決之問題、解決問題之技

術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有

相對應的關係，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發

                                                        
10 智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月，79頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp? 

xItem=532218&ctNode=6952&mp=1，最後瀏覽日：2018年9月7日。 
11 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。 
12 同前註，2-1-7、2-3-14頁。 
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明 13。例如在【技術領域】與【先前技術】段落應記載專利申請前的技術內容，俾

利瞭解申請專利之發明所需的內容；在【發明內容】應記載發明所欲解決之問題、

解決問題之技術手段及對照先前技術之功效；在【實施方式】應記載一個以上之實

施方式，必要時得以實施例說明14。 

第二部分即記載的方式與內容應明確，主要為記載之用語之明確，應使用發明

所屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不

清或模稜兩可，且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致15。 

(三)判斷時點：以專利申請時為準，申請時指申請日或優先權日16。 

(四)判斷之技術水平：以通常知識為準，申請時之通常知識包含申請時之一般

知識及普通技能。一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普

遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。普

通技能，指執行例行工作、實驗的普通能力17。 

(五)判斷準則：以無須過度實驗為基準，當該發明所屬技術領域中具有通常知

識者，在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知

識，可以瞭解如何執行該技術手段以實現該申請專利之發明者，而不需要大量的嘗

試錯誤或複雜實驗，則說明書之記載即得被認定符合可據以實現要件，評估是否必

須過度實驗至少應考量下列因素： 

1.申請專利範圍的廣度。 

2.申請專利之發明的本質。 

3.該發明所屬技術領域中具有通常知識者之一般知識及普通技能。 

4.發明在所屬技術領域中之可預測程度。 

5.說明書所提供指引的數量（amount of direction），包括先前技術中所述及

者。 

                                                        
13 同前註，2-1-6頁。 
14 同前註，2-1-7頁。 
15 同前註，2-1-6頁。 
16 同前註，2-1-7頁。 
17 同前註。 
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6.基於揭露內容而製造及使用申請專利之發明所需實驗的數量18。 

上述專利審查基準中對於評估是否必須過度實驗的因素，和第10版的實質專利

法條約草案（SPLT）中所述相同，且若與美國專利審查基準中對於評估是否必須過

度實驗的因素比較則是少了實施例的存在（The existence of working examples.）這

項因素19。 

(六)審查基準中所例舉之5種無法據以實現的情況： 

專利審查基準例舉了5種無法據以實現的情況作為審查人員的參考，包含： 

1.說明書僅記載目的或構想，或僅表示願望或結果，但未記載任何技術手段

者。 

2.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但不明確或不充分，例如僅以功能或

其他抽象方法記載其實施方式，致無法瞭解其材料、裝置或步驟者。 

3.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但採用該技術手段不能解決問題者。 

4.說明書雖然載有解決問題之技術手段，但無法再現或僅能隨機再現說明書所

載之結果者。 

5.說明書雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，致無法證實該技術手

段可達成所欲解決之問題20。 

然而，專利審查基準中並未對於前述6個評估因素的個別意義加以說明、或是

說明如何運用於專利審查之中、以及5種無法據以實現的情況與6個評估因素的有效

連結，無法增加在專利審查上的一致性21。 

參、「可據以實現」要件之研析 

「可據以實現」要件除與「明確且充分揭露」、「請求項明確」以及「為說明

書所支持」要件相互關聯外，實務上也常與專利要件之「產業利用性」可能產生關

                                                        
18 同前註。 
19 林奕萍，我國與美日歐三方專利局對於可據以實施要件之專利審查實務的比較研究，智慧財

產權月刊，2009年5月，125期，22頁。 
20 智慧財產局，註6書，2-1-8至9頁。 
21 林奕萍，註19文，22頁。 
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聯。「產業利用性」係規定申請專利之發明必須能被製造或使用。若申請專利之發

明具產業利用性，尚應審究說明書所載之該發明符合可據以實現要件；反之，若申

請專利之發明不具產業利用性，亦不可能據以實現；二者在判斷順序或層次上有先

後、高低之差異22。本文以下將適度搭配審判實務上之案例進行「可據以實現」要

件的研析如下： 

一、「可據以實現」與「產業利用性」 

如前所述「可據以實現」要件與「產業利用性」要件二者在判斷順序或層次上

有先後、高低之差異，在判斷上如稍有不慎，即可能會產生不同的結果。 

在智慧財產法院 105年度行專訴字第 31號判決的案例中，係關於申請第

098142565號「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」發明專利申請案，

該發明所提出的電力再生系統，請參考圖1所示，主要是於蹺蹺板架構中支點5101

的兩邊分設有一可壓縮液體袋子3101與重力擠壓物3401（此時蹺蹺板位於水平位

置），當高位置之液體儲存槽3301中之液體流入並裝滿左側可壓縮液體袋子3101後

因受重力（萬有引力）關係會下降，再釋放重力擠壓物3401擠壓左側可壓縮液體袋

子中的液體回流到高位置之液體儲存槽3301，此液體再經導引到流入並裝滿右側可

壓縮液體袋子後因受重力關係會下降（此時左側可壓縮液體袋子會上升），再釋放

重力擠壓物3401擠壓右側可壓縮液體袋子中的液體回流到高位置之液體儲存槽

3301，利用萬有引力的持續作用力所建構出之位能再生系統以產生的具水位差的水

循環系統可以用來產生電力。 

                                                        
22 智慧財產局，註6書，2-3-2頁。 
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圖1 申請第098142565號發明專利申請案之圖示 

本案經智慧局再審查後，核認系爭專利之說明書的未充分揭露亦不明確，並做

出「本案應不予專利」之處分。經專利申請人提起訴願遭駁回，遂提起行政訴訟。 

智慧財產法院審理後，撤銷訴願決定及原處分，並要求智慧局應依本判決之法

律見解另為處分23。其最主要理由在於：系爭專利申請案說明書已載明解決問題之

技術手段，即設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，達成之目的、功

效，即產生具水位差效果之水循環系統，該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領

域具有通常知識者係可以輕易暸解其意義並據以實現之技術手段，且參酌系爭專利

申請案第5圖之內容，具有通常知識者當可知在蹺蹺板兩側的可壓縮儲存袋中的液

體，當其中一個受到重力擠壓物之擠壓，把袋中之水輸送到具較高水平位置之液體

儲存槽中，在擠壓停止後，該液體儲存槽之水開始流入位於平滑板子另一端的第二

個可壓縮儲存袋中，當第二個可壓縮儲存袋流入足夠的水時，會引起力矩之不平

衡，該力矩之不平衡又造成該蹺蹺板向另一邊傾斜，第二個可壓縮儲存袋中的液體

又受到重力擠壓物之擠壓，將袋中之水輸送到具較高水平位置之液體儲存槽中，如

                                                        
23 該專利申請案已於2017年11月11日核准公告為發明專利第I605193號。 
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此周而復始，並形成一個水循環系統24。 

本文認為本件專利之發明應屬於永動概念應為不具「產業利用性」之專利要

件25。本案初審階段智慧局係以該發明應屬於永動概念而以違反產業利用性予以核

駁26。惟案件經專利申請人提起再審查後，專利申請人雖於答辯理由書中強調本案

並非永動機，該系統能持續作動多久並非本案之關鍵。智慧局後卻改以違反「可據

以實現」予以核駁27。 

但以其專利說明書之記載，該發明係設計一機械機制來與地心引力互動，將重

力物提起，以便進行下一輪的運轉；事實上，這整個系統是一個人造的水循環系

統；最後，利用這個具有水位差特性的水循環系統發電28。顯見，整個系統的持續

循環操作，才能達到水循環系統發電的目的與功效。而上開法院之理由既然已經認

為該系統會周而復始，並形成一個水循環系統，如此，則此水循環系統即為類似永

動系統的概念。 

依據能量守恆定律，該電力再生系統之初始能量主要為該高位置之液體儲存槽

之液體位能以及兩重力擠壓物之位能，而在該液體與重力擠壓物之作功的過程中，

勢必會因機件摩擦、管內阻力、空氣阻力等等因素導致整個系統的總能量逐次遞

減，不可能產生周而復始產生持續產生電力之水循環系統。 

然而，因為「可據以實現」與「產業利用性」，二者在判斷順序或層次上有先

後、高低之差異，所以當再審查審定書以違反「可據以實現」予以核駁時，無異已

經肯定其「產業利用性」而導致錯誤的發生，嗣後法院僅以再審查審定書之內容作

為其審查範圍。 

                                                        
24 智慧財產法院105年度行專訴字第31號判決，「事實及理由、六、(四)、2」。 
25 該判決分析請參智慧財產局，專利行政爭訟案例研討彙編（105-106年度），2017年，91-96

頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/public/Data/711228294871.pdf，最後瀏覽日：2018年9月

10日。 
26 (102)智專一(五)05095字第10221197630號經濟部智慧財產局專利核駁審定書。 
27 (104)智專三(三)05134字第10421224510號經濟部智慧財產局專利再審查核駁審定書。 
28 發明第I605193號專利說明書【發明所屬之技術領域】段落。 
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二、「可據以實現」與「明確且充分揭露」 

「明確且充分揭露」要件中的明確，是指申請專利之發明應明確以及記載之用

語應明確，前者係指應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及以該技術手段

解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有相對應的關係，使該發

明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明；後者係指應使用發明所

屬技術領域中之技術用語，用語應清楚、易懂，以界定其真正涵義，不得模糊不清

或模稜兩可，且說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致29。而此

要件中的充分揭露，是指說明書應包含(一)瞭解申請專利之發明所需的內容。(二)判

斷申請專利之發明是否具備專利要件所需的內容。(三)實施申請專利之發明所需的

內容30。值得注意的是，有關生物技術領域之發明，應依規定將生物材料寄存，應

寄存而未寄存者為未明確且充分揭露31。 

(一)未正確揭露生物材料的寄存資訊被認定違反「可據以實現」要件 

申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材

料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。同時，申請人應於申請日後4個月內

或最早之優先權日後16月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存

號碼；屆期未檢送者，視為未寄存32。 

在智慧財產法院105年度行專訴字第88號判決的案例中，法院指出：系爭專利

之申請日為2015年9月30日，其主張最早之優先權日為2014年12月29日，故其國內

外寄存機構之證明文件至遲應於2016年4月29日前提出。但系爭專利之國內寄存於

2016年3月23日為之已經晚於系爭專利申請日。專利申請人係於2016年4月11日提出

系爭專利「國內」寄存證明文件，並遲至2016年5月18日始以郵寄方式檢送系爭專

利之「國外」寄存證明文件，故系爭專利「國外」寄存證明文件檢送時專利主管機

關，顯已逾系爭專利主張最早優先權日後之16個月期限之2016年4月29日33。同時，

                                                        
29 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。 
30 同前註，2-1-7頁。 
31 同前註，2-1-8頁。 
32 專利法第27條。 
33 智慧財產法院105年度行專訴字第88號判決，「事實及理由、五、(二)」。 
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寄存證明文件檢送之期間為法定期間，而「法定期間者，係指專法所明定在此期間

應作為或應不作為之期間而言，法定期間既為基於法律所訂定之期，任何機關、法

院均不得延長或縮短法定期間」（最高行政法院98年度判字第645號判決意旨參

照），自無逾期補正可言34。最後法院認定，智慧局所之專利申請人以郵寄補送國

外寄存證明文件，已逾專利法第27條第3項所定之法定期間，並依同法條第2項後段

規定，所為「視為未寄存」之處分，尚無違誤35。 

而一旦生物材料被視為未寄存，則致所申請之發明說明無法明確且充分揭露使

該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現。在智慧財產法院100年度行專

訴字第95號判決的案例中，專利申請人僅於發明專利說明書第16頁第1段第1行中聲

明「本發明之LP乳酸菌之菌種寄存編號為BC RC910314」、並於申請專利範圍第14

項中敘明「其中該LP乳酸菌之菌種寄存編號為BC RC910314」，但並未於該申請書

第四點聲明事項或第六點附送書件欄位中勾選「主張利用生物材料」或以文字記載

關於生物材料寄存之資料36。 

法院指出，有關生物材料或利用生物材料之發明，若生物材料本身為申請專利

之發明不可或缺之部分，且該生物材料亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者

易於獲得時，通常無法藉文字之記載明確且充分揭露該發明，使該發明所屬技術領

域中具有通常知識者可據以實施，未寄存該生物材料者，應視為揭露不充分。另申

請書及說明書係不同之文件，而專利法之規定須於申請書上載明寄存機構、寄存日

期及寄存號碼37。故專利申請人僅於說明書之發明說明內記載寄存編號，一般程序

審查人員無法於程序審查階段審視整份說明書之發明說明或申請專利範圍之內容

（非申請書），即可判定該申請案是否有需寄存且已寄存之生物材料，而進一步檢

視寄存證明文件是否已提出38。所以該LP乳酸菌因視為未寄存，致本案發明說明無

法明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施，則智慧

                                                        
34 同前註，「事實及理由、五、(三)」。 
35 同前註，「事實及理由、五、(四)」。 
36 智慧財產法院100年度行專訴字第95號判決，「事實及理由、四、(三)」。 
37 同前註，「事實及理由、四、(二)」。 
38 註36判決。 
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局就本件申請案所為應不予專利之處分，並無違誤39。 

(二) 專利說明書中引述先前技術文獻時應考量該文獻所載之內容 
是否會影響可據以實現之判斷 

在專利申請實務中，最常見專利申請人於【先前技術】段落引述外部先前技術

文獻來作為其技術背景的說明，或是於【實施方式】段落引述外部先前技術文獻來

簡化其關於該發明之技術記載內容40，惟這種引述之方式是否影響可據以實現之判

斷？ 

說明書的內容應包含申請專利之發明的必要技術特徵，使該發明所屬技術領域

中具有通常知識者無須參考任何文獻的情況下，即得以瞭解其內容，並可據以實

現。因此，引述先前技術文獻時，應考量該文獻所載之內容是否會影響可據以實現

之判斷，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者未參考該文獻之內容，即無法瞭

解申請專利之發明並據以實現，則應於說明書中詳細記載文獻之內容，不得僅引述

文獻之名稱41。 

記載必要技術特徵時，應詳細記載其內容，不得僅引述先前技術文獻或說明書

中之其他段落；對於申請專利之發明與先前技術有區別的技術特徵及附屬項中的附

加技術特徵，均應詳細記載42。 

在專利說明書中引述先前技術文獻時，例如在【先前技術】段落或【實施方

式】段落中，關於某一技術內容並未詳細說明而是引用了外部的專利文獻或期刊論

文等非專利文獻來替代關於該技術內容的記載時，須注意該技術內容是否涉及申請

專利之發明之必要技術特徵，當該技術內容為該發明之必要技術特徵時，只記載引

用文獻之名稱、案號並不足夠，尚應將詳細內容載入說明書中，否則將無法滿足專

利法之揭露要件要求43。 

                                                        
39 同前註，「事實及理由、五」。 
40 朱浩筠，論專利說明書中引用文獻與揭露要件之關連性──兼述智慧財產法院97行專訴字第

63號判決，智慧財產權月刊，2011年1月，145期，63頁。 
41 智慧財產局，註6書，2-1-3頁。 
42 同前註，2-1-5頁。 
43 朱浩筠，註40文，64-65頁。 
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在智慧財產法院98年度行專更 (一 )字第6號判決的案例中，係關於申請第

094100045號「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物(二)」發明申請事，智慧

財產局認為系爭專利申請專利範圍過於廣泛且籠統，且說明書並無相關物、化性資

料或藥理測試數據予以支持而以違反「可據以實現」以及「為說明書所支持」等予

以核駁。 

由於系爭專利說明書中有納入美國專利第5,484,926號為先前技術文獻44，因此

專利申請人主張，在進行專利審查「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要

件時，所應衡酌之重點乃是本件說明之整體揭露內容及與本件相關的先前技術，即

美國專利第5,484,926號之內容。 

法院審理後認為，美國第5,484,926號專利所揭示與系爭專利主結構相同之化合

物（即實施例(92)及(93)），並無法支持系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代

基差異如此大之廣泛範圍之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識

所能據以實施。故原告雖另提出美國第5,484,926號專利案以為輔助，仍無法證明系

爭專利所請具有取代基差異如此大之廣泛範圍化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之

功效45。因此最後認定，系爭專利申請專利範圍第1項違反「為發明說明所支持」規

定，而其對應之發明說明則違反「可據以實現」規定。 

值得注意的是，專利申請人所知之先前技術，並非全然為申請時之通常知

識 46。若專利申請人於專利申請後的爭議程序（如核駁答辯或舉發）中，提出外部

之先前技術文獻來證明其所申請之專利說明書中未詳細說明的相關技術，屬於無須

記載於說明書中的「通常知識」，而這些先前技術文獻並未被記載於申請時的發明

說明之中，則是否符合可據以實現之要求，不無疑問？ 

在智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決的案例中，係關於發明第I325492號

                                                        
44 該專利說明書於其【發明內容】段落記載：本專利申請在此納入美國專利第5,484,926號，美

國專利申請第08/708,411與08/708,607號，及日本專利申請第JP95-248183與JP95-248184號供

參考，前提為用於每個專利申請之優先、詞彙、變數、標示等之定義僅適用於該專利申請所

對應之公開中。 
45 智慧財產法院98年度行專更(一)字第6號判決，「事實及理由、五、(四)、4」。 
46 古文豪、曾錦豐、陳麒文，論說明書中所載之先前技術──以智慧財產法院行政判決99年度

行專訴字第129號、103年度行專訴字第84號為探討核心，智慧財產權月刊，2016年4月，208
期，6頁。 
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專利「光學系統」的舉發案爭議，專利權人不服智慧局以系爭專利不符可據以實現

之要件為理由所做出之：請求項1至6舉發成立「應予撤銷」之處分，遂提出行政訴

訟47。 

本件之主要爭點在於：系爭專利請求項1至6之發明，根據系爭專利說明書以及

專利權人所提出之證據，是否可以證明系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可

據以實現該發明？ 

法院認為，系爭專利請求項1至6所載之主要內容為：「由光學路徑方程式導出

該第一輪廓上的點」、「由預先決定之垂直間隔、入射狹縫寬度、入射光徑長度r、

入射角度α、繞射角度β、繞射光徑長度r’、光譜分量解析度、入射光最大解析波

長、入射光最小解析波長、預先設定之繞射級數以及預先設定之輸出面等，先組合

成參數，再藉由光學路徑方程式F計算而得」，但是系爭專利公告之說明書、圖式

及申請專利範圍並未實質揭露如何「由預先決定之垂直間隔等多個項目先組合成參

數Fijk」，亦未實質揭露如何「藉由光學路徑F導出第一輪廓上的點」。因此，該發

明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基

礎上，參酌申請時的通常知識，仍無法瞭解其內容，亦無法據以製造或使用申請專

利之發明，故系爭專利未明確記載且未充分揭露，致所屬領域具有通常知識者有過

度實驗之虞，而無法據以實施48。 

專利權人在行政訴訟中提出證據：原證5，<X-RAY DATA BOOKLET>（2001

年版）的目錄，主張系爭專利說明書中的光學路徑方程式及參數，已為原證5所揭

示；另專利權人更提出證據：原證12，葉玉堂、饒健珍、肖峻等編著「光學教程」

第72頁；原證13，田芊、廖延彪、孫利群編著「工程光學」第59頁；原證15，

許阿娟、朱嘉雯、林佳芬、陳志隆編著之「光學系統設計進階篇第三章單色像差」

2001年第一版第3-1頁至第3-3頁等資料來證明：縱向像差，即Fj≠0之項次，屬通常

知識49。 

惟法院仍認為，系爭專利說明書、原證5以及上揭證據資料並未揭示「縱向像

差之計算」，造成通常知識者在不過度實驗之情形下，無法由系爭專利說明書、原

                                                        
47 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，77-84頁。 
48 智慧財產法院105年度行專訴字第2號判決，「事實及理由、五、(二)、2」。 
49 同前註，「事實及理由、五、(二)、5」。 
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證5以及上揭證據資料中得知要選擇：「僅使用橫向像差方程式而不用縱向像差方

程式求解aij」、「僅使用縱向像差方程式而不用橫向像差方程式求解aij」或「同時

使用縱向像差方程式及橫向像差方程式求解aij」。由於上述三種選擇會導出不同的

光柵設計，以致所屬領域具有通常知識者，仍須靠大量嘗試錯誤及大量實驗，才能

發現該發明之方法，已超過所屬領域具有通常知識者之合理實驗範圍，故系爭專利

仍未明確記載且無法據以實施50。 

在上開案例中，專利權人於訴訟階段始提出相關書證以證明該發明其中的技術

特徵之縱向像差，即Fj≠0之項次，屬通常知識，但這項主張並未被法院所採認。申

請時之「通常知識」，包含申請時之一般知識（general knowledge）及普通技能

（ordinary skill）。而一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知

或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事

項51。比較具爭議性的是，這些未被記載於申請時的發明說明之中的外部先前技術

文獻如係非屬於教科書或工具書則是否得屬於申請時之一般知識？以實務中最常被

使用的學術文獻以及專利文獻而言並非即得為專利申請時之「通常知識」，因為對

一位該發明所屬技術領域中具有通常知識者，期待他知道所有的先前技術的文獻與

內容是不可能的52。 

若參考日本專利審查基準的規定，申請人若欲舉證專利文獻為該發明所屬技術

領域中具有通常知識者所熟知之一般知識，除應提出一定數量外，仍需進一步證明

該些資料之吸引度53。 

因此，專利申請人就其已知之先前技術文獻應於申請前仔細挑選與所請發明高

度技術相關之公開資料並將其記載於發明說明中54，若是該些先前技術文獻有涉及

與所請發明之必要技術特徵相關聯時，最好將先前技術文獻中這些相關的技術內容

再次詳細記載於專利說明書中，以符可據以實現之要件。 

                                                        
50 同前註。 
51 智慧財產局，註6書，2-1-7頁。 
52 古文豪、曾錦豐、陳麒文，註46文， 20頁。 
53 同前註，25頁。 
54 同前註，23頁。 
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(三)非說明書與請求項之記載內容或用語不一致，即認為不明確 

在大部分的情況下，發明人會委託專利事務所進行專利申請的工作，專利事務

所會於說明書、申請專利範圍與圖式完成之後，交付給發明人進行稿件的審閱，發

明人可能會要求修改、增加或刪除實施例等，專利事務所在撰寫稿件或修改稿件的

過程中若稍有不注意，就會發生說明書之用語與請求項之用語不一致的情事，於此

情況下極容易給予舉發人或被告以無法「可據以實現」為理由來無效專利。 

在智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號判決的案例中，是基於智慧

局同一舉發審定處分所生之訴訟，可認係基於同一法律原因提起之數宗訴訟，且相

關當事人均相同，故合併裁判之。 

本件所爭執者為說明書與申請專利範圍之技術用語不一致，而是否有無法據以

實現之問題？相關說明書與申請專利範圍之技術用語不一致的段落整理如下表1： 

表1 智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號的判決內容整理表 

系爭專利說明書之記載用語 請求項之記載用語 舉發人之質疑 

第6頁第4至5行： 
並由多媒體機列24印一「含有

收件商店相關資料、配送費用

等資訊的單據」。 

方法請求項1： 
並由多媒體機列印一含有收件商店相

關資料、配送費用等資訊的單據； 
系統請求項7： 
並用以產生一含有收件商店資料、配

送費用等資訊的寄件單據。 

請求項 7使用之「寄

件單據」與說明書中

使用之「單據」，用

語不一致。 

7頁第13至16行記載：使用者

透過多媒體機指定收件商店後

提 供 「一不重覆的唯一條

碼」，並產生在由多媒體機列

印出來的一寄件單據上，再利

用收銀機讀取寄件單據上的條

碼。 

請求項7之技術特徵(J)： 
一資訊管理平台，係分別與前述多媒

體機、收銀機建立資訊連線，其透過

連線提供使用者在多媒體機上查詢及

指定收件商店，並提供一不重覆的唯

一條碼而產生在多媒體機列印的寄件

單據上。 

寄件單據上的條碼是

否即為不重覆的唯一

條碼？ 

 請求項7之技術特徵(H)： 
複數多媒體機，分設於各寄件商店，

其具備電子地圖瀏覽、資料輸入、服

務項目選擇及列印等功能；並用以產

生一含有收件商店資料、配送費用等

「收件商店資料、配

送費用等資訊」是否

為「寄件單據」內容

或「寄件資料」？ 
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系爭專利說明書之記載用語 請求項之記載用語 舉發人之質疑 

資訊的寄件單據。 
請求項7之技術特徵(K)： 
一物流管理平台，係與前述資訊管理

平台連結，用以交換寄件資料，以進

行物流配送。 

法院審理後認為，所謂的「明確且充分揭露」，應以專利說明書之全部內容加

以檢視解讀，始可為判斷，而非謂專利說明內容一有前後用語不一致，即認為不明

確，或未經充分揭露55。法院在詳讀說明書中相對應的各段落後，認定系爭專利說

明書並未違反「明確且充分揭露」之要求。 

(四)說明書未載明請求項實施之必要事項 

專利說明書或圖式必須載明系爭專利請求項實施之必要事項，若未載明該些必

要事項則可能使實施該發明為不可能或困難，而違反「可據以實現」要件。 

在智慧財產法院106年度民專訴字第23號判決的案例中，係關於發明第594596

號「金融機構存摺交易資料補印系統」專利的爭議，該專利請求項1記載： 

一種銀行等金融機構存摺交易資料補印系統，包含： 

客戶端操作模組，為一螢幕可具備觸控功能，提供訊息顯示、功能選擇，供客

戶以手指點按交易項目，該螢幕連結於下述該主機； 

櫃台端末設備模組，具有螢幕、鍵盤／滑鼠、主機、磁條機／讀卡機、網路功

能及其他週邊設備，該等螢幕、鍵盤／滑鼠、磁條機/讀卡機各連結於該主機； 

存摺列印模組，具有一般印表機／存摺印表機，連結於該主機，以補印存摺交

易資料、存摺交易歷史資料；以及 

存摺交易資料補印軟體，連結於該主機，以協調、控制各個模組正常運作。 

法院在審理後認為：系爭專利說明書並未記載實施請求項1所載之發明中，關

於「存摺交易資料補印軟體」之實施的必要事項，使請求項1具有得撤銷之原因。 

法院的主要理由在於：爭專利說明書第7、8頁雖載明客戶端操作模組(1)係由存

摺／金融卡(5)及觸控式螢幕(7)所構成；櫃台端末設備模組(2)係由磁條機／讀卡機

                                                        
55 智慧財產法院106年度行專訴字第44號與第47號判決，「事實及理由、丙、伍、二」。 
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(6)、鍵盤／滑鼠其他週邊(9)、櫃台端末主機(10)等構件所構成；存摺列印模組(3)係

由一般印表機／存摺印表機(8)所構成等實施方式；且系爭專利說明書第8頁第17至

19行記載「存摺交易資料補印軟體(11)」係建置於主機(10)，「用以協調、控制各個

模組正常運作，以及控制客戶端操作模組2螢幕7各項功能運作」。然計算機或資訊

領域中熟習該項技術者均知，在電腦系統中唯有透過作業系統始能協調、控制各個

週邊硬體模組；而「作業系統」，專指管理電腦硬體與軟體資源的電腦程式，係運

行於電腦主機中，提供應用程式與電腦硬體互動的管道，進而控制週邊硬體設備，

與「應用程式」針對某種特殊應用目的所撰寫之程式有別56。 

茲觀系爭專利說明書所載之「存摺交易資料補印軟體」相關內容，及系爭專利

第1圖繪示「存摺交易資料補印軟體」與櫃台端末主機(10)間之連接關係，依熟習該

項技術者之認知，存摺交易資料補印軟體(11)當非運作於主機上之作業系統，而係

用來控制補印功能之應用程式，則該「存摺交易資料補印軟體」究係執行何種具體

的邏輯演算法或判斷步驟、與其他模組間如何相互關連、互動，如何達成控制、協

調各個模組之功能等實施必要事項，並未見於系爭專利說明書或圖式，是以熟習該

項技術者由現有之系爭專利說明書及圖示之內容，尚難以瞭解如何實現「存摺交易

資料補印軟體」協調、控制客戶端操作模組(1)、櫃台端末設備模組(2)之諸多功能，

甚或控制客戶端操作模組(2)螢幕(7)之各項功能運作，使其實施為不可能或困難57。 

法院最後認定，系爭專利說明書或圖式未載明系爭專利請求項1實施之必要事

項，使實施為不可能或困難，系爭專利請求項1具有撤銷之原因，並依智慧財產案

件審理法第16條第2項之規定，原告自不得於本件民事訴訟中以之對被告主張權

利58。 

類似的案例，亦如在智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決59的案例中，法

院認為系爭專利說明書違反可據以實現之規定，主要理由在於請求項中所記載之反

射器不同於習知一般反射器，專利說明書所指全新意義之「反射器」既採用既有用

語，卻對於何項功能採用何種舊有技術內容並未於說明書中清楚描述，使得通常知

                                                        
56 智慧財產法院106年度民專訴字第23號判決，「事實及理由、五、(四)、2」。 
57 同前註。 
58 同前註，「事實及理由、五、(五)」。 
59 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，85-90頁。 
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識者就說明書之目的或效果，必須猜測所指軟體程式之元件，具體要燒錄在何種載

具中，其輸入輸出要如何設計等。系爭專利說明書僅模糊記載「依設定」、「『自

動』會根據軟體偵測」，對於系爭專利複數功能間之調用時序未於系爭專利說明書

中所揭示，發明說明未充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依照

說明書並參酌通常知識，實無法瞭解其內容並據以實施60。 

(五) 發明為醫藥組成物或醫藥用途時，發明說明中應記載使用之產物、 
醫藥用途、有效劑量、使用方法 

在智慧財產法院104年度行專訴字第77號判決的案例中，爭專利之請求項明確

界定一種利用有效量之檸檬酸、乳酸及其酸性鹽為活性成分之醫藥組成物，以治療

或緩解過敏疾病為主要技術手段，並分別請求用於降低過敏風險、治療感冒、治療

腫脹及治療癢之用途61。 

法院認為，系爭專利之發明說明應記載足以證明其所主張之醫藥用途的藥理試

驗方法及結果62。系爭專利說明書之實施例，僅有檸檬酸及乳酸之游離組胺抑制效

果即實施例(5)、(6)、抗腫之抑制效果即實施例(32)、(33)及以檸檬酸及乳酸之抗

炎、鎮痛、抗癢效果即實施例(74)至(77)，尚不足以涵蓋廣泛「過敏疾病」治療功

效。而系爭專利之發明說明，對於如何藉由可食用羧酸、乳酸或檸檬酸降低體液pH

值，以達成治療或緩解過敏疾病，並未記載具體之理論及實證依據63。同時，系爭

專利發明說明所提供之實施例，諸如實施例(1)至(28)之抗過敏反應、實施例(29)至

(39)之抗遲緩型過敏反應效果比較實驗、實施例(40)之吃海鮮實驗、實施例(74)至

(78)之酊劑（酒精溶液）抗炎、鎮痛及抗癢實驗、實施例(89)之抗自由基實驗、實施

例(90)至(100)之抑制活性實驗、實施例(96)至(100)之疼痛實驗，均未顯示與降低體

液pH值以達成治療或緩解過敏疾病有關。再者，關於以蘋果酸測試之實施例(41)至

(57)無法證實更正後之系爭專利確具所請治療或緩解過敏疾病之功效。而關於配方

實施例如實施例(58)至(73)、(79)至(88)，僅可見單純添加各種食用酸於各式食品、

                                                        
60 智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決，「事實及理由、貳、五、(四)、4」。 
61 智慧財產法院104年度行專訴字第77號判決，「事實及理由、伍、六、(二)、2、(3)」。 
62 同前註。 
63 同前註，「事實及理由、貳、六、(二)、3、(7)」。 
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藥品，並未明示各種配方之pH值或其他可資瞭解添加食用酸，可治療過敏疾病之依

據64。因此認定系爭專利說明書不符合充分揭露而可據以實施之要件。 

案件經專利權人上訴至最高行政法院，最高行政法院指出，系爭專利說明書欠

缺實驗數據，對於造成症狀之成因以及不同程度病情與使用系爭專利組合物結果間

之關聯性欠缺說明，復未提供具有效度及信度之資料65，因此認系爭專利確實不符

合可據以實施要件而駁回上訴。 

三、「可據以實現」與「請求項明確」 

請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明

確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明

確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義66。請求項不明確可分為三種類型，即範

疇不明確、說明書與請求項之記載不一致以及界定發明之技術特徵不明確67。 

「可據以實現」與「請求項明確」要件原則上為獨立之要件，應分別判斷，如

請求項中之功能性記載的物或步驟為非習知，且說明書未充分揭露，仍會導致請求

項不明確，同時說明書亦違反「可據以實現」要件68。 

(一)請求項與說明書之記載不一致，未敘明必要的技術特徵 

必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體

構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎69。 

請求項中缺少記載必要技術特徵，將使其技術手段記載不完整而無法界定其範

圍，而違反「請求項明確」要件；再者，因說明書已經記載明實施該發明之技術手

段必須涵蓋該必要技術特徵，但請求項卻漏載，亦違反「為說明書所支持」要件；

最後，因其缺少記載必要技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法

                                                        
64 同前註，「事實及理由、貳、六、(二)、3、(8)」。 
65 最高行政法院106年度判字第278號判決，「理由、七、(三)、2」。 
66 智慧財產局，註6書，2-1-18頁。 
67 同前註，2-1-18至19頁。 
68 智慧財產局，註25書，89頁。 
69 智慧財產局，註6書，2-1-13頁。 
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據以實現該發明，故亦違反「可據以實現」要件70。 

在智慧財產法院103年度行專訴字第115號判決的案例中，系爭申請專利範圍之

請求項1記載：係為汽輪機轉子葉片拆卸技術處理方法1.核能發電廠汽輪機轉子葉片

拆卸技術；2.火力發電廠汽輪機轉子葉片拆卸技術；3.焚化爐廠汽輪機轉子葉片拆

卸技術；4.汽電共生之汽輪機轉子葉片拆卸技術。 

法院認為，請求項記載之範疇及必要技術特徵應明確，而系爭申請專利範圍中

之請求項，並無拆卸技術處理方法之具體轉子葉片拆卸技術之內容，即系爭申請專

利範圍並未界定申請專利之發明，因此違反「請求項明確」要件與「為說明書所支

持」要件71。惟本件因其說明書已經違反「可據以實現」要件，故法院並無進一步

論述「請求項明確」要件與「可據以實現」要件之關係。 

(二)界定發明之技術特徵不明確──使用手段（或步驟）功能用語 

手段（或步驟）功能用語在「據以實現」要件部分，需在說明書中揭露對應於

請求項中該功能用語之結構、材料或動作72。易言之，手段（或步驟）功能用語與

說明書之揭露內容必須滿足兩種要求，即請求項明確以及為說明書所支持。 

在請求項明確要求方面，說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作，或

說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬技術領域中具有通常

知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不

明確73。 

在為說明書所支持要求方面，手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特

徵，其用語為「……手段（或裝置）用以……」，而說明書中應記載對應請求項中

所載之功能的結構或材料；步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其

用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動

                                                        
70 邱元玠、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件──以請求項缺少必要技術特徵為探討核

心，智慧財產權月刊，2017年12月，228期，47頁。 
71 智慧財產法院103年度行專訴字第115號判決，「事實及理由、肆、三、(四)、1」。 
72 徐瑞甫、陳聖，由智慧財產法院判決探討我國專利請求項中功能性用語之相關爭議問題

（II）──據以實現／明確性要件及功能性子句，智慧財產權月刊，2015年3月，195期，32
頁。 

73 智慧財產局，註6書，2-1-30頁。 
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作。認定以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項是否為說明書所支持，應包

含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍

應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限74。值

得注意的是，當一請求項之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之

記載亦不夠明確且充分，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可

實現但並無法實現全部範圍，即不符可據以實現要件75。 

在智慧財產法院101年度民專上更(二)字第5號判決76的案例中，法院認為系爭專

利請求項6中之「設定廣告模式之功能手段或裝置」、「設定廣告類別之功能手段

或裝置」、「產生媒合資訊之功能手段或裝置」及「知會廣告媒合系統之功能手段

或裝置」等技術特徵，屬於手段功能用語方式表示，但專利說明書中並無對應該等

功能之結構與材料的文字記載描述內容，以及如何達成各項功能之動作內容，使系

爭專利請求項6不具有可實施性77。 

在智慧財產法院105年度行專上更(一)字第2號判決78的案例中，是關於發明專利

申請事件的行政訴訟，智慧局以該發明專利申請案之請求項1中關於「選取複數旅

遊景點……」、「建立每一旅遊景點之一連結……」、「點入每一旅遊景點之連

結……」等技術特徵，係採步驟功能用語界定，但經查該段落僅為重述請求項的文

字內容，無法得知其對應的「動作」為何，導致本案請求項1無法明確界定其範圍

而違反專利法第26條第1項、第2項規定，而核駁該專利申請案79。專利申請人遂提

出行政訴訟。 

法院在審理後指出，被告（即智慧局）應先認定手段功能用語或功能界定物之

撰寫方式，並引用最高行政法院105年度判字第149號行政判決指出，審查手段功能

用語之記載，是否明確性者，其重點應在於發明所屬技術領域中具有通常知識者，

依據說明書揭露之內容，並參酌申請時之通常知識，能瞭解該功能所涵蓋之範圍為

                                                        
74 同前註，2-1-32頁。 
75 同前註，2-1-32至33頁。 
76 該判決係為最高法院101年度台上字第1673號民事判決發回智慧財產法院之更審。 
77 徐瑞甫、陳聖，註72文，33-34頁。 
78 該判決係為最高行政法院105年度判字第149號行政判決發回智慧財產法院之更審。 
79 (102)智專三(二)04206字第10221798840號經濟部智慧財產局專利再審查核駁審定書。 
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準80。而系爭專利之請求項記載，並無使用「手段或裝置用以」（means for）或

「步驟用以」（step for）用語記載技術特徵，係就「一種對商業方法所進行之改

善」而言，請求項有無記載特定功能？請求項記載是否不足達成特定功能之完整動

作？容有疑義。職是，系爭專利請求項是否符合手段功能用語或步驟功能用語之條

件者，尚須被告機關重為審酌之81。法院最後認定，專利申請人據此請求撤銷訴願

決定與原處分，為有理由，應予准許82。 

惟亦有論者認為，本件之系爭專利說明書缺乏具體實現的技術細節，使得通常

知識者根據其貧乏的揭露內容，可以輕易想到多種能夠實現相同專利方法的技術組

合，致使無法支持通常知識者共同瞭解且無歧異的權利範圍，自然有違專利法第26

條第1項與第2項明確性的規定83。 

(三)界定發明之技術特徵不明確──未明確記載申請專利之發明 

在智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決84的案例中，係關於發明第I311713

號的舉發案爭議。法院認定，系爭專利請求項1無法完成該請求項所載之內容，僅

記載反射器之部分，未將伺服端串流伺服器必須相對應修正以及整體系統描述完

整，是未明確記載申請專利之發明，無法達成系爭專利發明之目的，違反請求項明

確性85。 

四、「可據以實現」與「為說明書所支持」 

請求項必須為說明書所支持，係要求每一請求項記載之申請標的必須根據說明

書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容86。當一請求項

之範圍過廣以至於無法為說明書所支持，通常其說明書之記載亦不夠明確且充分，

                                                        
80 智慧財產法院105年度行專上更(一)字第2號判決，「事實及理由、肆、五」。 
81 同前註，「事實及理由、肆、五、(二)、2」。 
82 同前註，「事實及理由、肆、七、(一)」。 
83 周伯岳，功能用語的明確性問題：簡析最高行政法院105年度判字第149號判決，廣流智權評

析，2016年10月，35期，5頁。 
84 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，85-89頁。 
85 智慧財產法院105年度行專訴字第3號判決，「事實及理由、貳、五、(五)」。 
86 智慧財產局，註6書，2-1-31頁。 
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該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在部分範圍雖可實現但並無法實現全部範

圍，即不符可據以實現要件87。 

(一)請求項範圍過廣 

請求項範圍過廣在「可據以實現」要件部分主要是判斷是否為說明書所支持？

目前申請實務上，申請人通常僅提供一個實施例，但卻在請求項中以該實施例之上

位概念（將權利範圍進行「一般化」），則其他不被說明書所揭露的部分是否可據

以實現？其實有待商榷88。對此不被說明書所揭露的部分，是否可以被認定為屬於

合理預測或延伸之範圍？這是屬於為說明書所支持之判斷，而非可據以實現之判

斷，此外對於可據以實現之判斷的舉證責任也無相關規定89。 

在智慧財產法院98年度行專更 (一 )字第6號判決的案例中，係關於申請第

094100045號「用於抑制HIV蛋白酶之化合物和藥學組成物(二)」發明申請事，智慧

財產局認為系爭專利申請專利範圍過於廣泛且籠統，且說明書並無相關物、化性資

料或藥理測試數據予以支持而以違反系爭專利申請時之專利法第26條第2、3項核

駁。 

專利申請人主張，系爭專利說明書中納入美國專利第5,484,926號為先前技術，

因此，在進行專利審查「無須過度實驗」及「為發明說明所支持」之要件時，所應

衡酌之重點乃是本件說明之整體揭露內容及先前技術，而非申請案之實施例，更非

實施例之數量90。即應援引本件「實施例」以外的其他揭露內容，以及與本件相關

的先前技術，即美國專利第5,484,926號之內容。 

法院審理後認為，系爭專利說明書僅有單一實施例化學式(21)之結構，無法證

明系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基如此廣泛範圍之化合物，確實皆具

有抑制HIV蛋白酶之功效，且皆可單離製備，而為該技術領域中具有通常知識所能

據以實施。因此，系爭專利說明書之單一實施例明顯無法支持申請專利範圍第1項

                                                        
87 同前註，2-1-32至33頁。 
88 楊謹瑋、古文豪、陳麒文，論專利可據以實現要件──以申請專利範圍過廣為探討核心，智

慧財產權月刊，2017年12月，228期，18頁。 
89 同前註，18-19頁。 
90 註45判決，「事實及理由、三、(一)」。 
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如此廣泛及差異性大之範圍91。 

而美國第5,484,926號專利所揭示與系爭專利主結構相同之化合物（即實施例

(92)及(93)），並無法支持系爭專利申請專利範圍第1項所請具有取代基差異如此大

之廣泛範圍之化合物皆可單離製備，且為該技術領域中具有通常知識所能據以實

施。故原告雖另提出美國第5,484,926號專利案以為輔助，仍無法證明系爭專利所請

具有取代基差異如此大之廣泛範圍化合物確實皆具有抑制HIV蛋白酶之功效92。 

法院最後認定，僅憑系爭專利說明書中的一個實施例及美國第5,484,926號專利

實施例(92)及(93)之記載，無足使該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專

利申請時之通常知識，未經大量實驗，即能瞭解系爭專利申請專利範圍第1項之廣

泛取代基的內容，而得據以實施。故系爭專利申請專利範圍第1項違反「為發明說

明所支持」規定，而其對應之發明說明則違反「可據以實現」規定93。 

(二) 請求項之內容不僅在形式上應獲得發明說明之支持，且在實質上 
應為發明說明所支持 

請求項得使用物之物理或化學特性等（如熔點、分子量、光譜、PH值等）來界

定申請專利範圍，此時該特性必須是該發明所屬技術領域中常用且明確的特性（如

直接量測之鋼的彈性係數、電的傳導係數等）；若該特性必須使用新的參數時，則

該參數必須能使其所界定之物與先前技術有區別，且應於說明書中記載該參數的量

測方法94。 

在智慧財產法院104年度民專上字第28號判決的案例中，系爭專利為第I384082

號「合金線材及其製造方法」發明專利，其請求項1包含一參數特徵：其中具有退

火孿晶之晶粒數量，占合金線材所有晶粒數量之20%以上。請求項2為請求項1之附

屬項95。 

關於該參數特徵的比例數值，在系爭專利說明書第21頁中記載：如第8A圖所

                                                        
91 同前註，「事實及理由、五、(四)、3」。 
92 同前註，「事實及理由、五、(四)、4」。 
93 同前註，「事實及理由、五、(四)、5」。 
94 智慧財產局，註6書，2-1-34頁。 
95 智慧財產法院104年度民專上字第28號判決，「事實及理由、參、四、(一)、1」。 
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示，除線材中心部位存在一些細長條晶粒，其餘部位均為等軸晶粒，其中超過總晶

粒數量30%之晶粒具有退火孿晶組織；第8B圖為本發明實施例之合金線材的橫截面

金相組織，估計超過總晶粒數量40%之晶粒具有退火孿晶組織；如第9A圖所示，其

中心部位同樣呈現細長條晶粒，另夾雜少數粗大晶粒，其餘部位為微細晶粒組織，

總晶粒數量僅有10%以下具有退火孿晶組織。第9B圖為對照組合金線材的橫截面金

相組織，呈現微細晶粒組織，估計其內部僅有大約15%晶粒出現退火孿晶組織。而

在第10A圖之商用4N純金線材及第11A圖之銅鍍鈀線材樣品，不論是縱切面或橫截

面之金相組織，同樣僅有少量的晶粒出現退火孿晶組織。再者，依說明書第25頁記

載：實施例2之合金線材之縱切面金相結構，如第15A圖所示，整體線材均為等軸晶

粒，其中超過總晶粒數量30%之晶粒具有退火孿晶組織等語。均未載明「總晶粒數

量」、「具有退火孿晶的晶粒的數量」之計算依據，或獲得比例數值之過程96。 

因此，法院認為，關於該參數特徵的比例數值之「所有晶粒數量」及「具有退

火孿晶之晶粒數量」，係依第8A圖、第8B圖、第9A圖、第9B圖、第10A圖、第11A

圖及第15A圖之金相圖中所計算而得。惟該些金相圖僅用以顯示系爭專利請求項1、

2之微金相結構特徵，尚無法判斷所估算之各比例數值97。 

此外，系爭專利發明說明載明：本發明之合金線材的特徵之一，是此合金線材

為多晶結構而具有複數個晶粒，線材中心部位為長條形晶粒，其餘部位為等軸晶

粒，其晶粒之平均粒徑為1~10μm，而略大於一般習知打線接合線材的晶粒的平均

粒徑0.5~3μm；在本說明書中所述線材中心部位，係指從線材的軸心起算沿著線材

半徑方向30%之線材半徑值範圍內的部位。可知系爭專利之合金線材中之晶粒大小

有差異，且所形成之退火孿晶，在任兩個晶粒面不相同。職是，理解熟悉該項技術

者，縱使運用系爭專利申請前之通常知識，倘欲數算出「整體合金線材」之「所有

晶粒數量」及「具有退火孿晶的晶粒之數量」，實有相當之困難度98。 

法院指出，請求項之內容不僅在形式上應獲得發明說明之支持，且在實質上應

為發明說明所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就發明說明所揭

露之內容直接得到或總括得到申請專利之發明。參諸系爭專利之發明說明及請求項

                                                        
96 同前註，「事實及理由、參、四、(一)、2、(2)」。 
97 同前註。 
98 同前註。 
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1、2中關於系爭專利解決問題之技術手段，就具有退火孿晶的晶粒的數量，占合金

線材所有晶粒數量20%以上而言，其參數特徵之記載不明確，致無法與先前技術區

別。系爭專利之發明說明雖形式上載有實施例及比較例，惟因技術手段有記載不明

確等情，致該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法利用例行之實驗或分析

方法予以延伸，或僅作明顯之修飾即能直接得到或總括得到請求項1、2之發明，實

質上無法為發明說明所支持99。 

類似的案例又如智慧財產法院105年度行專訴字第80號判決的案例中100，法院

認定：系爭專利請求項1「含生物活性物質之兔皮」由「製法」、「大於或等於

0.5 iu/g之SART活性」及限制條件「活性物質不含矽」所界定。因系爭專利發明說

明未充分揭露SART活性所表示之意義、SART活性值之測定方法、SART活性單位

iu/g之意義、兔皮與iu/g之關係、兔皮中所含生物活性物質與SART活性關係、每克

兔皮中所含生物活性物質與SART活性單位iu/g之關係，暨如何轉換、量化，發明說

明亦未具體記載兔皮或由兔皮獲得之生物活性物質，以何種方法予以處理而使其不

含自然界常存於動物體皮膚中「矽」，系爭專利發明說明不夠明確，且揭露不夠充

分違反可據以實現之要件101。 

同時，由於發明說明不明確且未充分揭露，發明所屬技術領域中具有通常知識

者，參酌申請時之通常知識，對請求項界定之必要技術特徵SART活性值產生疑

義，而發明說明對非屬公知之SART活性，未具體揭露量測參數值之方法，致使所

請範圍不明確，違反請求項明確之要件與為說明書所支持之要件102。 

肆、結論與建議 

除美國外，在我國、歐洲專利組織、日本、中國大陸以及專利合作條約皆將說

明書之「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」要件合而為一；而美國法院曾有

                                                        
99 同前註，「事實及理由、參、五、(二)、1」。 
100 該判決分析請參閱智慧財產局，註25書，103-8頁。 
101 智慧財產法院105年度行專訴字第80號判決，「事實及理由、伍、六、(二)、2」。 
102 同前註。 
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判決將此兩者認為是個別獨立且有區別103。審查基準雖將此兩要件分開說明，惟仍

將「明確且充分揭露」與「可據以實現」視為一個要件104。就目前我國的判斷「明

確且充分揭露」要件的邏輯，是以其是否可據以實現為判斷的標準，若達到可據以

實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明105。易言之，目前我國專

利實務就「明確且充分揭露」要件並無獨立的判斷標準與原則，相較於美國，「明

確且充分揭露」要件等同於美國的書面揭露要件（written description）106，其書面

揭露要件具有獨立的判斷標準與原則。 

若是以專利法第26條第1項之條文觀察，「明確且充分揭露」要件應屬於說明

書的前因條件，而「可據以實現」要件應屬於說明書的後果條件，現行以後面的結

果條件來判斷前面的原因條件是否滿足，即滿足「可據以實現」要件即滿足「明確

且充分揭露」要件的判斷方式，是否讓「明確且充分揭露」要件之地位虛位化而無

實益？ 

而對於說明書是否滿足「可據以實現」要件之判斷，專利審查基準中是以是否

需過度實驗為其判斷原則，然而不論是專利審查基準對於判斷是否需過度實驗的6

個評估因素的個別意義並未加以說明，或是智慧財產法院的審判實務上也沒有相關

案例就此6個評估因素的個別意義與如何有效連結與運用提供適當的指引。此點，

亦是專利實務工作者在處理關於「可據以實現」要件之爭議時，可以再加思考以更

細膩與精準的論理，來使法院建立相關的案例。 

「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」要件係規定於專利法第26條第1

項，而「請求項明確」要件與「為說明書所支持」要件則是規定於專利法第26條第

2項，就目前的智慧財產法院的審判實務中，似乎並未清楚說明「可據以實現」要

件與「請求項明確」要件與「為說明書所支持」要件三者之間的關聯性，就「請求

項明確」要件而言，違反「請求項明確」要件則會使其申請專利範圍中所界定之發

明的範圍不明確，而「可據以實現」要件又是以申請專利範圍中所請求之發明為其

                                                        
103 顏吉承，註2書，15頁。 
104 陳麒文，探討可據以實施要件與請求項明確性之專利審查實務，智慧財產權月刊，2012年11

月，167期，147頁。 
105 智慧財產局，註6書，2-1-6頁。 
106 顏吉承，註2書，16頁。 
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判斷基礎，因此違反「請求項明確」要件必然違反「可據以實現」要件；而就「為

說明書所支持」要件而言，違反「為說明書所支持」要件將使申請專利範圍的發明

無法被全部實現，因此違反「為說明書所支持」要件亦必然違反「可據以實現」要

件。值得注意的是，這3個要件係分別規定於專利法第26條第1項與第2項，因此在

處理相關爭議個案進行攻擊或防禦時，宜應清楚理解各要件的區別與差異性，及其

相互間的因果關係，並正確的涵攝正確的法條規定，方能促使專利訴訟朝向精確與

細膩的方向發展。 

由於判斷是否滿足「可據以實現」要件的主體為該發明所屬技術領域中具有通

常知識者，而此申請時之「通常知識」與專利申請人所知之先前技術並不相同，因

此在撰寫專利說明書時，若需於專利書說明書中納入申請人所知的參考文獻時，宜

應注意該些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術內容是否屬於申請時之「通常

知識」。若依照現行專利審查基準之規定，申請時之「通常知識」包含申請時之一

般知識，而一般知識，指該發明所屬技術領域中已知的知識，包括習知或普遍使用

的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，因此當被納入專利說明書中的參考文獻

非屬於教科書或工具書時，宜應判斷這些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術

內容是否為普遍被知道或為被使用的資訊，例如僅能找到一份專利文獻來佐證被引

用納入專利說明書的參考文獻之技術內容為普遍被知道，則其證據力似乎稍嫌薄

弱。最佳的處理方式，若被納入專利書說明書中的參考文獻非屬於教科書或工具書

時，還是應將該些參考文獻中被引用納入專利說明書的技術內容再次詳細記載於專

利說明書中，特別是該些技術內容係涉及與所請發明之必要技術特徵相關聯時。 

由於判斷是否滿足「可據以實現」要件的客體為申請人所想要申請的發明，而

要讓人明白並確定所申請專利之發明，通常須記載所欲解決之問題、解決問題之技

術手段及以該技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效之間應有

相對應的關係。因此，在撰寫專利說明書時，宜應在適當的段落中清楚記載與說明

上開相對應的問題、技術手段與功效內容。 

專利說明書的撰寫有別於一般技術文件的撰寫，除了技術內容的揭露之外，更

重要的是要滿足「明確且充分揭露」、「可據以實現」以及「為說明書所支持」之

專利說明書的實體要件，否則即使是專利申請案順利通過專利審查並取得專利權，

在日後主張專利權時，這些存在於專利說明書中未滿足上開3個實體要件的瑕疵與
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問題，仍是有可能造成在無需任何前案的攻擊下使該專利權被撤銷。 

另一方面，有些專利申請人會希望於專利說明書中隱藏技術秘訣（know how）107，

這偏偏與專利說明書之教導非專利申請人如何製造（how to make）或如何使用

（how to use）該發明的目的背道而馳。然而在專利說明書的撰寫實務上，如能清楚

知道專利說明書的3個實體要件的內涵，則在滿足專利說明書的實體要件與隱藏技

術秘訣之間取得平衡點並非無可能，必須考慮的因素如：隱藏技術秘訣的實益、區

分必要技術特徵與附加技術特徵的可行性、取得專利的可能性與綜合考量隱藏技術

秘訣的可行性等的分析步驟108。 

綜上所述，智慧財產法院的成立與運作已經扭轉了早期我國行政與司法機關以

不符「可據以實現」要件為理由來核駁專利申請案或判定舉發案成立的案件甚少的

情況，惟就「可據以實現」要件之判斷之是否需過度實驗6個評估因素的個別意義

與如何有效連結與運用，及「可據以實現」要件與「明確且充分揭露」、「可據以

實現」以及「為說明書所支持」要件之間的關聯性，仍待智慧財產法院建立適當的

指引與法理論述。 

 

 

                                                        
107 同前註，25頁。 
108 同前註，28-32頁。 
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