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中文摘要中文摘要中文摘要中文摘要 

 

  我國智慧財產法制在民國九十七年智慧財產法院成立後，有了重大突破。智

慧財產法院專業法院的設計，將與智慧財產相關的民事、刑事、行政案件全數交

由智慧財產法院進行審理，其目的在於解決傳統二元訴訟制度所造成訴訟延滯之

情況，惟智慧財產法院並不能完全解決實務上所面臨的問題，特別是依照智慧財

產案件審理法第十六條，民事法院審理專利有效性之問題，僅具有個案效力之規

定，使舊有的問題仍然存續。同一時間，歐洲各國與歐盟對於歐洲專利制度所面

臨的整合問題，亦有新的進展。依照歐洲專利公約所授予的歐洲專利，由於沒有

統一的法院，並不能做到統一實施，使在歐洲各國的專利權人感到相當大的不

便。故在歐洲專利公約與歐盟的討論之下，在最新的草案當中，設計出單一的共

同體專利（或稱『歐盟專利』），並設立歐洲專利法院，統一審理共同體專利與歐

洲專利所涉及的爭訟。本文係以比較之方式，從歐洲專利法院之制度，再次審視

我國審理智慧財產案件之制度，未來應有的修正方向。本文認為，我國智慧財產

法院應如同歐洲專利法院，在行政救濟方面，對於專利提起舉發後，若仍有不服，

即逕向智慧財產法院民事法院提起確認專利無效訴訟，而以民事訴訟審理專利侵

權訴訟與專利無效訴訟，並使專利無效之判決效力具有對世效力。如此，不但法

院不需開啟不同訴訟程序處理二件訴訟，當事人亦可於同一訴訟中解決所有問

題。 

 

關鍵字：智慧財產、智慧財產法院、審理法第十六條、二元訴訟制度、歐盟、歐

洲專利公約、歐洲專利、共同體專利、歐盟專利、歐洲專利法院 
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ABSTRACT 

     The intellectual property legal system in Taiwan had a major breakthrough after 

the establishment of Intellectual Property Court in 2008. As a professional court for 

intellectual property cases, the IPC deal with all kinds of litigation which included 

civil procedure, criminal procedure, and administrative procedure. The purpose of the 

construction of the IPC is to resolve the litigation delay that is originated from 

traditional binary litigation system. However, the problems have not been resolved 

entirely, especially the Intellectual Property Case Adjudication Act, Art. 16 which 

regulated the case by case effect of patent validity made by civil court. In the 

meanwhile, European countries and the EU have a progress with the integration issues 

faced by European patent system. According to the EPC, the European Patent cannot 

be enforced uniformly. It’s inconvenient to the patent holders in Europe. In the latest 

draft which is discussed by EPC and EU, there will be a single patent called 

“Community Patent (or EU Patent)” and European Patent Court, which deal with 

Community Patent and European Patent uniformly. This paper provides comparison 

of the different systems between Taiwan IPC and European Patent Court; in addition, 

suggest the future amendment of Taiwan IPC. This paper considers that Taiwan IPC 

should follow the European Patent Court. On the administrative procedure, after the 

invalidation procedure, the third party should file a suit to civil court in IPC. The civil 

court of IPC deals with the litigations of patent infringement and patent validation. 

Moreover, the effects of judge of patent validity have to be absolute. Not only the 

court could deal with two litigations in one procedure, but also the parties could 

resolve the all requirement in the same procedure. 

Keywords: intellectual property, intellectual property court, Art. 16 of Intellectual 

Property Case Adjudication Act, binary litigation system, European Union(EU), 

European Patent Convention(EPC), European Patent, Community Patent, EU Patent, 

European Patent Court
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第第第第壹壹壹壹章章章章    緒論緒論緒論緒論 

第第第第一一一一節節節節    研究動機與目的研究動機與目的研究動機與目的研究動機與目的 

  近年來，高科技產業的高速發展，尤以各國企業三Ｃ產品的專利戰打得如火

如荼，智慧財產權的全球化，已趨近白熱化的階段。我國亦了解到傳統司法制度

對於智慧財產相關訴訟，已無法滿足產業的需求。為解決早期法院對於智慧財產

訴訟，就技術問題缺乏專業，且嚴重訴訟延宕等問題，我國智慧財產法院從二０

０八年七月成立，運作至今已有數年。智慧財產法院作為一個統一審理智慧財產

案件的專業法院，乃是將與智慧財產案件相關民事、刑事、行政訴訟程序統一進

行審理，並改善因傳統二元訴訟制度所造成專利訴訟延滯的現象。故於智慧財產

案件審理法中，最大的一項特色之一，即是在第十六條規定：「當事人主張或抗

辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判

斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其

他法律有關停止訴訟程序之規定。（第一項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之

原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。（第二項）」惟即

使有此一規定的新增，智慧財產法院的運作，仍為學者與實務界所質疑，例如同

條第二項的規定，明顯係受限於傳統司法二元制度的產物，究竟是否規定得當？

是否有必要有所修正？即是本文所欲探討的問題之一。除此之外，諸如智慧財產

法院的管轄、所審理的案件、技術審查官的配置，以及法院的訴訟程序、保全程

序等問題，究竟是否符合實務上智慧財產案件的需求，是否足以解決智慧財產法

院成立前所存在的問題，皆為本文所欲討論的問題。 

  在此同時，國際上除了美國、日本等專利技術的一級戰區外，身為世界三大

專利市場的歐洲，亦如火如荼的進行設立統一的歐洲專利法院討論。歐洲國家市

場雖大，然其特點在於國家數量眾多，各國就專利制度、司法系統的規定各有不
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同。相較於美國的專利司法系統與我國的顯著差異，歐洲由於必須整合各國所

需，故在討論之中，必須將與我國類似之制度（如德國亦區分專利無效訴訟與專

利侵權訴訟二種不同程序）考量在內。因此，探究歐洲專利法院的成立背景，即

可從其討論過程中，得知我國制度與他國制度的差異性，以及歐洲專利法院為何

會捨二元訴訟程序，而採由同一法院審理專利侵權與專利無效訴訟之原因。除此

之外，歐洲專利法院歷經數十年的討論，目前雖仍處理草案階段，惟其所關注的

議題，如專利無效的程序、設置技術法官等制度，亦值得我國比較參考。 

  本文探討我國智慧財產法院與歐洲專利法院，目的即在藉由歐洲專利法院在

設置過程中所面臨的問題，與我國智慧財產法院類似的部分，即可作為我國智慧

財產法院未來修正的借鏡。本文期許，在經過我國智慧財產法院與歐洲專利法院

的比較分析過後，我國審理智慧財產案件的智度，未來將能漸趨成熟，並能有效

處理實務上所面對的困難。故本文將透國我國與歐洲制度比較的過程中，提出一

些就未來智慧財產法院，以及審理智慧財產案件的制度，可能改變的方向。 

 

第第第第二二二二節節節節    研究研究研究研究範圍範圍範圍範圍與與與與方法方法方法方法 

  關於我國智慧財產法院或歐洲專利法院所涉及的問題，從支付命令、保全程

序所開始與法院相關的程序，一直到確定判決、上訴，若從頭討論到尾，則本篇

論文不免牽涉過廣，討論雜而不精，內容多而沒有重點。故本文將與我國智慧財

產法院及歐洲專利法院所欲探討問題，限縮在與專利有效性認定之問題相關的部

分。此如同前述，在我國智慧財產法院方面，智慧財產案件審理法第十六條即特

別為民事法院審理專利、商標有效性問題所訂定；在歐洲專利法院方面，法院審

理專利有效無效之問題，亦為其所著重之點，例如其特設技術法官，即為處理專

利無效訴訟中所必須處理的技術。而在我國的情況，雖然智慧財產法院在審理商

標案件亦可能會遭遇與專利效性問題相同的情況（例如分成民事訴訟與民事訴訟

二程序進行），惟本文就此情況，並不打算再重述商標案件與專利案件相同情況
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的部分，故本文以下的內容，都將以專利案件為做探討1。 

  就我國智慧財產法院的情況，本文將從各類期刊、雜誌或學位論文、研討會

論文做文獻分析。同時，為免學者專家的見解與實務的情形產生差距，本文亦將

就智慧財產法院已作成的判決做實務探討，並與前述文獻做研析比較。而在歐洲

專利法院方面，由於目前仍然處於草案階段，本文將主要以條文草案作為研究歐

洲專利法院的重點，另外輔以探討歐洲專利法院的文獻與專書。而最重要的，就

是本文將以歐洲專利法院最新的體制規範，與我國智慧財產法院所面對的問題，

做比較分析，期望透過歐洲數十年對於專業法院的研究經驗，能對我國智慧財產

法院的未來，引導改善的方向。 

 

第第第第三三三三節節節節    論文架構論文架構論文架構論文架構 

  本文的第一章先就研究動機與目的、研究方法、研究範圍與本論文的架構做

一個大致的介紹。不論是智慧財產法院或是歐洲專利法院，都會涉及各種不同的

問題，本章的目的即在於限縮本論文的研究方向，將焦點放在與專利有效性認定

相關的議題上，並說明為何本文選擇以國內較罕見的歐洲專利法院作為比較的對

象。 

  本文的第二章係關於我國的智慧財產法院。在此章，分成智慧財產法院成立

的背景與目的，以及智財法院的制度與架構二大部分。在背景與目的部分，本文

將從傳統的二元訴訟制度創造了三種訴訟合一的智慧財產法院談起，並說明智慧

財產法院之成立，係為處理舊制存在的問題。在制度與架構部分，本文將分成組

織架構、行政救濟程序與民事救濟程序三個部分來探討，並分別就法院管轄、技

審官；舉發程序、訴願程序；以及民事法院判斷專利有效性問題具有的相對效力

等問題加以討論。 

                                                 

1
 本文在撰寫的過程中，適逢專利法大幅修正，然由於新專利法將於民國一０一年十一月二十九日始正式施行，故本文論述中所提及的專利法，仍以目前仍施行中的舊專利法為準。 
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  本文的第三章係關於歐洲專利法院。與第二章相同，主要分成二個部分，分

別討論設立歐洲專利法院的歷史背景，以及最新草案下法院的制度與架構。關於

歐洲專利制度的歷史背景，本文將從歐洲專利公約（European Patent Convention）

開始談起，包括歐洲專利的特徵與其所產生的問題，並簡略介紹歐洲專利法院從

開始討論至今的過程。在制度與架構部分，本文同樣分成三個部分探討，分別是

組織架構、專利無效程序與專利訴訟程序三個部分來探討。與我國最大的差異點

在於，歐洲專利的訴訟制度，並未區分普通法院審理民、刑事訴訟與行政法院審

理行政訴訟，而係由統一的歐洲專利法院審理各類專利相關訴訟，故有關法院的

訴訟程序皆於歐洲專利訴訟程序部分討論；而專利無效程序部分，則只討論異議

與申訴程序。 

  本文的第四章，係就前二章我國智慧財產法院與歐洲專利法院共同面對的情

況，所做的比較分析，與對我國智慧財產法院未來的修正方向所做的建議。與前

二章相同，本章亦分成三個部分，分別是法院組織架構、專利無效救濟程序及專

利侵權訴訟程序。在法院組織架構部分，比較我國與歐洲就法院審理案件、法院

管轄、審理與專利技術人員等之差異；而在專利無效程序部分，比較我國與歐洲

救濟程序與當事人的不同；在專利侵權訴訟部分，比較法院審理訴訟類型與對後

案拘束力的差別。最後，本文在第五章做一個簡要的結論。 
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第第第第貳貳貳貳章章章章    我國智慧財產法院設立的目的及架構我國智慧財產法院設立的目的及架構我國智慧財產法院設立的目的及架構我國智慧財產法院設立的目的及架構 

第一節第一節第一節第一節    我國審理智慧財產案件之沿革我國審理智慧財產案件之沿革我國審理智慧財產案件之沿革我國審理智慧財產案件之沿革 

第一第一第一第一項項項項    傳統的二元傳統的二元傳統的二元傳統的二元訴訟訴訟訴訟訴訟制制制制度度度度 

第一款第一款第一款第一款    緣起緣起緣起緣起 

  我國原本對於智慧財產案件之司法審理，就分為兩方面：一是行政訴訟程

序，這和專利權、商標權之取得有關，包括對於駁回申請、異議、專利舉發撤銷、

商標評定無效等不服等案件之審理；二是侵害訴訟程序，包括所有智慧財產案件

之刑事與民事訴訟。此二分法，係源自於大陸法系國家的法律體系，向來有公法

與私法的區分，而這種區分的起源，一方面由於法律的發展史上，規範人民與人

民之間關係的民法，係先於規範人民與國家之間關係的行政法而出現；另一方

面，公法與私法的區分，也一直是國家與人民之間關係改變的重要理論依據。 

  十八世紀時，孟德斯鳩提出權力分立理論，主張國家中存在三種權力：一為

立法權；一為行政權；一為司法權，三權之間必須分立且制衡，以權力約束權力，

這是證諸歷史的經驗法則。孟德期鳩的理論影響了美國獨立革命及法國大革命。

在美國，權力分立理充分地表現在憲法的制定及實際政治法律的運作上，且成為

民主政治的基石。然而，法國從十六、十七世紀開始，工業革命帶來的經濟力量，

使市民的勢力逐漸強大，市民的利益反應至國王，使得行政部分有時想進行一些

必要的改革措施，但往往遭受保守勢力的反對。而在當時，法國還沒有政府公報，

一切法令在執行之前，必須先向法院登記，代表封建勢力的法院，為了保護自己

的特權，竟拒絕登記這些命令，使改革無法實現。因此，法國大革命之後，制憲

人士為避免法院對行政的干擾，竟教條式的詮釋孟德期鳩的分權學說，認為所謂

行政權與司法權的分立，就在於法院不可審理有關行政權的爭議，否則行政將會

附屬於司法，這種對權力分立理論的誤解，使公私法間的區分更加確立，並導致

法院二元制的產生。而在一七八九年法國大革命後，由於制憲者不相信司法，再
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加上曲解孟德斯鳩的權力分立理論，便在一七九０年制定的大憲章中（1790 

Act），明文禁止普通法院的法官介入行政權的執行以及因行政權所產生的爭議。

一八００年，法國在行政部門內創設機關，解決因行政權執行所生爭議，到了一

八七二年的大憲章，則正式賦予該機關審查行政行為的權限，從此演變為今日法

國的行政法院，法國並創設出法院二元制，即在一般普通法院外，另創設行政法

院審理因行政權所發生的爭議2。 

  我國學說、實務向來堅守公私法二元制，並因而成立二元訴訟制度，分設普

通法院及行政法院。實務上司法院大法官解釋，亦一再肯認因公私法的區分所導

出的訴訟二元制，最具代表性者，即釋字第四四八號解釋（民國八十七年二月二

十七日），其於解釋理由中說明：「司法院為國家最高司法機關，掌理民事、刑事、

行政訴訟之審判及公務員之懲戒，憲法第七十七條定有明文，可知民事與行政訴

訟之審判有別。又依憲法第十六條人民固有訴訟之權，惟訴訟應由如何之法院受

理及進行，應由法律定之，業經本院釋字第二九七號解釋在案。我國關於行政訴

訟與民事訴訟之審判，依現行法律之規定，係採二元訴訟制度，行政訴訟與民事

訴訟分由不同性質之行政法院及普通法院審理。關於因公法關係所生之爭議，由

行政法院審判，因私法關係所生之爭執，則由普通法院審判，各有所司，不容混

淆。」同年九月二十五日公布的釋字第四六六號解釋，亦重申此意旨。在此二號

解釋之後，我國於同年十月二十八日修正公布行政訴訟法，有了幾乎是重新設計

與制定的重大改革，除增加行政訴訟的不同類型，並將原有的一級一審，改為二

級二審，如同普通法院，有事實審的高等行政法院，以及法律審的最高行政法院

3。至此，從公私法二元區分衍生而來的二元訴訟制度即完整成形。 

 

                                                 

2
 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 28-31、熊誦梅（2006），〈當公法遇上私法－從智慧財產案件審理法第 16 條談起〉，《月旦法學雜誌》，第 139 期，頁 21-22。 

3
 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 14-23，台北：三民。 
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第二款第二款第二款第二款    專利制度的法律性質專利制度的法律性質專利制度的法律性質專利制度的法律性質 

  按智慧財產權是一種法律所賦予的保護，經由國家法律制度的承認與規範而

產生，必須符合法律規定的要件才能受到保護。有些智慧財產權只要符合要件就

自動受到保護，如著作權；而有些則必須經過主管機關的審查才能取得保護，如

商標權、專利權4。特別是專利權，其必須經過專利專責機關嚴格的審查，始能

取得權利；而專利權人所取得的權利，則是一種可以作為財產權所有、使用、收

益為主的私法上權利。故專利權包含了濃厚的公、私法雙重性質，純粹的公法說

或私法說，均不能完整說明專利權的本質，採公法說者，認為專利的申請與審查，

有國家行為的強力介入；採私法說者，在於取得之專利權，所具有的財產價值。

以下，將探討專利制度的公法及私法的法律性質。 

 

第一目 專利制度的公法性質及訴訟制度 

  依行政程序法第九十二條第一項、訴願法第三條第一項之規定：「行政處分，

係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直

接發生法律效果之單方行政行為。」故行政處分必為行政機關所為具有高權性質

之單方行為，且其將直接對外產生法律效力。而行政處分中，有須經相對人申請

之處分，即一種需要相對人協力之行政處分，通說認為該行政處分之作成，雖有

「雙方行為」之表象，但因相對人對於處分內容並無與行政機關協議或變動之空

間，故仍不失為一種單方行為，而為行政處分5。按專利權之取得，必須先由欲

取得專利權之人向專利專責機關提出申請，而在申請專利的過程中，專利專責機

關的專利審查人員必須在經過審查後，做出核准專利申請，或是該申請案有未符

專利要件或程序上要求之情事而就該專利申請所為核駁之決定，或是就專利舉發

程序、申請延長所為之決定，皆為行政機關所為具有高權性質之單方行為，其效

                                                 

4
 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 6，台北：元照。 

5
 吳庚（2006），《行政法之理論與實務》，第九版，頁 351-356，台北：三民。 
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果即使申請人（相對人）取得或溯及的喪失專利權或使專利權受保護之期間延

長，故一般認為專利權之授予、撤銷及延長係屬於行政處分6。 

  關於專利權之授予、撤銷及延長的法律救濟，在我國訴訟二元制的法律體系

下，對於行政處分不服，係依行政訴訟法之相關規定向行政法院提起救濟。在民

國九十二年修正專利法之前，依舊專利法第四十條第一項規定，對於不予專利之

審定不服者，得於審定書送達之次日起三十日內備具理由書，申請再審查，但因

申請程序不合法或申請人不適格而駁回者，得逕依法提起行政救濟；第四十六條

亦規定，對於再審查、異議或舉發之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三

十日內，依法提起行政救濟；第四十七條第三款並規定，異議經審定後未依法提

起行政救濟；或經提起行政救濟駁回確定者，即為審查確定。上述舊法規定，皆

就專利權之相關決定不服，應提起行政救濟，予以清楚明文。而在九十二年專利

法修正後，雖因廢除異議程序而將上述幾條規定刪除，但對於不予專利、舉發之

審定不服者，依訴願法第一條及第十四條第一項之規定，仍得依法提起訴願，故

無再行規定之必要7。 

 

第二目 專利制度的私法性質及訴訟制度 

  專利權是一種對促進社會進步之發明創造所賦予的專有權，具有獨占性與排

他性，與民法上之財產權觀念無異。惟因其保護之對象，屬於技術方面的精神創

作，因此稱其為智慧財產權。而由於精神創作是一個人人格的具體表現，因此法

律不僅賦予創作者財產上之權利，使其得以取得實質上之經濟利益，而且通常對

於其人格上之表現亦予以肯定並加以保護，而賦予其一定之人格權，是以專利權

其實兼具財產權與人格權的特徵8。依專利法第五條之規定，將專利權與專利申

                                                 

6
 熊誦梅（2007），〈行政機關授予智慧財產權之性質與效力〉，《法令月刊》，58 卷 7 期，頁 100。 

7
 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 39。 

8
 謝銘洋（2004），《智慧財產權之基礎理論》，第四版，頁 20，台北：翰蘆。 
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請權分開；第五條第二項並規定專利申請人，原則上係指發明人、創作人；第七

條第四項亦規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作

人享有姓名表示權。這些規皆為保護人格權的具體表現。 

  我國在民國九十二年專利法修正之前，原亦有侵害專利之刑事責任的相關規

定，然而，我國實務向來由於刑事有強制處分權可供利用，使得以刑逼民的方式，

成為專利權受侵害時的最佳利器9。因此在一九九四年專利法進行修正時，在許

多業者與學界呼籲與積極推動下，首次進行專利侵害除罪化，配套措施則為提高

專利侵害之民事責任，首次在專利法引進「懲罰性損害賠償」之規定，當時係規

定不得超過損害額之二倍。惟當時只有刪除發明專利侵害之有期徒刑處罰，罰金

刑仍然保留，而對於新型專利與新式樣專利侵害之刑罰則完全未為修改。專利權

人仍然可以透過檢察官之犯罪偵查權，對相對人進行搜索扣押，或者是用刑罰迫

使相對人接受不公平之授權契約。到了二００一年再度修正，完全刪除發明專利

侵權之刑事責任，同時將懲罰性損害賠償提高到三倍，但仍保留新型及新式樣侵

權之刑事責任。直到二００三年修法，才將新型及新式樣侵權之刑事責任全部刪

除，並自二００三年三月三十一日起生效。此後，所有專利侵害均回歸到民事責

任10。 

  專利權基於其財產權及人格權性質所具有的經濟利益若被侵害，專利權人可

以向侵害人主張侵權行為之損害賠償，若侵害人獲有利益，亦可以對其主張不當

得利（民法第一百七十九條以下）。主張不當得利之實益在於有比較長之時效，

但不當得利請求權，在專利法中並未規定，而必須回歸到民法之規定為基礎11。

而專利法第八十四條第一項之規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠

償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」則是專利法中

                                                 

9
 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 41。 

10
 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 326-327，台北：元照。 

11
 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 327，台北：元照。 
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就侵權行為得請求損害賠償之明文規定。 

 

第三目 行政訴訟與民事訴訟之差異 

  承前所述，我國專利制度的救濟途徑，依其性質，可分為行政救濟程序與民

事救濟程序。然而，此二訴訟程序就有關專利權所發生之爭訟，實有相當大的差

異。首先，就審理範圍而言，專利之行政訴訟，係就專利權之有無進行審理，其

重點在於專利要件之審查，如產業上利用性、新穎性、進步性、是否為不予專利

之客體及其他申請之形式要件等，行政法院即針對專利專責機關所為授予或撤銷

專權的行政處分，是否有違法或不當，進行司法上之審查。因此，行政法院為審

理專利有效無效之爭訟，其組成即應考慮技術專業的判斷能力。然而，我國專利

有效無效之行政訴訟，實務上均委由各式各樣的專業鑑定機關鑑定，並以此為司

法審查的依據，而失去行政法院專門審理專利有效無效訴訟之意義。相對的，專

利侵權的民事訴訟，係就專利權範圍有無受到侵害為判斷，故其重點在於申請專

利範圍的解釋。確定專利權範圍後，再認定待證物是否侵害該專利權範圍，此時，

因普通法院法官並非技術專家，常委託鑑定機關就事實問題，即待證物與專利物

的構成要件為分析，普通法院法官再就法律上是否侵害為判斷12。惟實務上，法

官常直接以鑑定機關所為之鑑定報告，作為判決之基礎，而無法官自為判斷之部

分，形同鑑定機官作出該判決，而引發爭議13。 

  再者，就審理方式而言，專利侵權之民事訴訟，依民事訴訟法，係採辯論主

義，亦即，法院不得就當事人未主張之事實，採用為判決基礎之資料；法院就當

事人之間無爭執之事實，不必調查事實之真偽，應採為判決基礎之資料；法院就

當事人間有爭執之事實，以證據加以認定時，必須依當事人所聲明提出之證據始

                                                 

12
 熊誦梅（2003），〈當公法遇上私法－從專利訴訟制度談起〉，《法官協會雜誌》，第五卷第一期，頁 44。 

13
 此涉及技審官，詳見第貳章第二節第一項第四款。 
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可14。蓋專利侵權之民事訴訟係關於財產權之糾紛，最能體會利害關係者莫過於

當事人本身，若將提出證據資料之責任課予當事人負責，則當事人為自己之利害

關係，必然努力收集提出其有利之證據，其結果，將能獲得十足的證據資料，且

費力少而容易發現真實。然而，由於專利有效無效之行政訴訟不僅攸關公益，且

行政訴訟之對造為專利專責機關，不但掌握各種資訊同時有社會資源可任其支

配，若仍採辯論主義則將使人民之一方處於不利之地位。故依行政訴訟法第 125

條第 1項之規定：「行政法院應依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束。」

及第 133條之規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；於其他訴訟，

為維護公益者，亦同。」，以及第 134條之規定：「前條訴訟，當事人主張之事實，

雖經他造自認，行政法院仍應調查其他必要之證據。」均明顯揭示行政訴訟中適

用職權調查主義15。是故，專利有效無效之行政訴訟係採職權探知主義，行政法

院對於涉及裁判之重要事實關係，得自行確定不受當事人聲明或主張之拘束，當

事人未提供之訴訟資料，法院亦得依職權取得之。於前文所述的修法後情況而

言，舉發人所主張無效之部分，並不當然拘束法院，法院得依職權自行調查後，

作出不同於舉發人主張範圍之判決。 

 

第三款第三款第三款第三款    民事侵權訴訟中爭執專利有效性民事侵權訴訟中爭執專利有效性民事侵權訴訟中爭執專利有效性民事侵權訴訟中爭執專利有效性 

  如同前述，我國專利制度有其特殊性，具有公、私法雙重性質。惟當事人對

於專利所發生之爭執，其背後之原因，無非是希冀獲得專利權所帶來龐大的經濟

利益，故以財產權爭訟為中心的專利民事侵權訴訟，理應為爭訟之雙方當事人之

主要戰場。然而，在專利民事侵權的訴訟程序中，被控侵權之人所能夠提出的抗

辯主要有二，一為主張自己所為的行為並未落入專利權的範圍，此即為專利權範

圍認定之問題；二為主張原告的專利權無效，如此，即使自己的行為落入專利權

                                                 

14
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 47，台北：三民。 

15 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 74，台北：三民。 



 

12 

之範圍，亦沒有侵權的問題可言。前者固屬民事法院審理的範圍，後者則屬專利

行政訴訟程序中，對於專利有效無效認定之問題。由於當事人不免會對於專利權

有效與否發生爭執，故實務上所發生的重大問題即為，當事人在專利民事侵權訴

訟中提出爭執，法院應如何處理。 

  依民事訴訟法第一百八十二條之規定：「訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟

之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前以裁定停止訴訟程序。前項

規定，於應依行政爭訟程序確定法律關係是否成立者準用之。但法律別有規定

者，依其規定。」而依行政訴訟法第十二條之規定：「民事或刑事訴訟之裁判，

以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。前項行政爭訟程

序已經開始者，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。」此二條

文，從法條文義上來看，民事訴訟程序係依行政爭訟程序確定其法律關係是否成

立者，民事法院「得」停止訴訟，亦即，法院有自為裁量的空間，得自行決定是

否該停止其訴訟程序，而待行政訴訟程序確定。然而，依行政訴訟法第十二條之

規定，民事法院「應」停止其訴訟，等待行政訴訟結果，以避免裁判矛盾。此二

條文之適用應如何，即有疑義。 

  就行政處分作為民事訴訟之先決問題時，實務上最高法院認為，倘行政法院

對於行政處分之違法性已有認定，民事或刑事法院就此即不得再為實體審查而為

相左之認定16。學說上則有認為17，關於行政處分之無效或違法，已經依行政爭

訟程序予以確定，如：行政處分經行政訴訟程序之確認判決宣示無效，或行政處

分經行政法院予以撤銷，判決中關於行政處分之無效或違法性所為之認定，對於

民事法院應具有確定力、拘束力18。但如尚未依行政爭訟程序終局確定，而為民

事訴訟事件之先決問題，已開始行政爭訟程序者，為避免裁判矛盾，或將來又開

                                                 

16
 最高法院 93 年度台上字第 2014 號判決。 

17
 沈冠伶（2003），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)－專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 45 期，頁 40。 

18
 關於行政處分對民事法院之拘束效力，詳見第貳章第二節第二項第一款。 
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再審程序，並尊重行政法院之專業審判，固宜停止訴訟程序，待行政法院作成裁

判；但未開始行政爭訟程序者，行政訴訟法第十二條之規定，不能導出民事法院

均不得就先決問題自為判斷之結論，此時是否停止民事訴訟程序，則須就重複審

理及裁判矛盾之避免、訴訟經濟、權利有效救濟等相互衝突矛盾之利益間衡量判

斷。本文同意前述學者見解，蓋若因作為先決問題的行政處分是否有效（專利權

是否有效），必先等待行政法院之決定，而停止民事訴訟程序，對於當事人而言，

並無法提供及時的保護，尤其以專利商品在市場上的壽命可能極短，縱事後當事

人確實於民事訴訟中獲得勝訴判決，亦已失去其意義。故從當事人權利保護、訴

訟經濟及紛爭解決一次性的角度來考量，不應認為因有行政訴訟法第十二條之規

定，專利民事侵權訴訟即必須停止，而等待行政訴訟之結果，始能再開。 

 

第二第二第二第二項項項項    實務上的情形實務上的情形實務上的情形實務上的情形 

第一第一第一第一款款款款    常見問題概況常見問題概況常見問題概況常見問題概況 

  總的來說，基於專利制度的雙重性質，以及傳統的訴訟二元制，我國於舊專

利訴訟實務（智慧財產法院成立前）中，常因下列原因而為學界、實務界所詬病

19。首先，舊實務中常就訴訟之程序事項耽擱，其常因訴訟費用擔保，或者訴訟

費用價額核定等程序事項，兩造爭執不休，以致仍未進入實質審理程序前，嚴重

者即已耗費一、二年的光陰，只為爭執此程序事項，訴訟效率之低落，可見一斑。

第二，法院欠缺專利專業的素養或支援，蓋審理專利案件除必須具備一般法律專

業素養外，尤其必須專精於專利法，並具備豐富的產業知識，以及對於爭訟中的

科學技術事項，能夠有相當程度的掌握。尤其是實務上訴訟所涉及的科學技術領

域極其廣泛，除有一般日常生活之簡易機械發明，亦有高深的科學技術研發成

果，包含化學、化工、光學、電學、ＩＣ設計、半導體製程、通訊、生技醫藥、

                                                 

19
 郭雨嵐（2010），〈智慧財產法制的新里程碑－智慧財產法院設立運作觀察有感〉，《萬國法律》，第 170 期，頁 45。 
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電腦軟體等各類專業領域，此遠非一人之力所能稱職處理。再者，又因法院欠缺

熟知各類專利技術的人員，無從了解系爭案件所牽涉的技術爭議，往往送請鑑定

機關作成鑑定報告，亦導致舊訴訟實務過度依賴各鑑定機關所為之鑑定報告的結

果。第三，舊實務常濫發定暫時狀態假處分，其雖為暫時性地停止專利侵權被告

的產銷行為，惟一者，專利商品於市場上的壽命可能極短（如３Ｃ商品）；二者，

此「暫時性」經常長達數年，專利權人通常可以藉由定暫時狀態假處分，於訴訟

判決前，即達到其商業上打擊對手的目的。此外，更由於定暫時狀態假處分為保

全程序之一種，法院通常並不會就實質問題加以審理，亦不考量專利權人勝訴之

可能性多寡，往往僅就擔保金略為審酌後，即予核發定暫時狀態假處分20，亦使

此問題更加嚴重。最後，也是最為嚴重的問題，因傳統的訴訟二元制，一個專利

侵權案件，往往引發專利有效無效之爭議，而必須由不同系統的二個法院，依照

不同的程序分別審理，更引發了本文下個部分所要強調的，法院濫行停止訴訟之

問題。 

 

第二第二第二第二款款款款    濫行停止訴訟濫行停止訴訟濫行停止訴訟濫行停止訴訟 

  前已述及民事訴訟法第一百八十二條與行政訴訟法第十二條之間有關停止

訴訟的學說爭議，惟法院實務上若涉及此問題，大部分會依行政訴訟法第十二條

之規定停止民事訴訟程序，若未停止民事訴訟程序，亦會以「專利既尚未經撤銷

確定，故仍有效力」為前提，徑行認定被告是否侵害專利權，而不自行認定專利

權之效力21。僅有少部分民事判決自行認定原告之專利權不具專利要件，如台北

地方法院九十四年度智字第四十六號判決認為：「倘有關侵害專利權之訴訟經提

起，而被告之一方提出習知技術之抗辯時，應由法院為習知技術與否之認定，本

件原告系爭專利之技術特徵既均經上揭美國專利揭露在案，已不具新穎性及進步

                                                 

20
 鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態假處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁

102。 

21
 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12 期，頁 10-11。 
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性，業據本院說明如上。姑不論本件被告系爭產品是否確與原告專利技術特徵相

同，謹就上揭新穎性及進步性而言，原告之專利權有效性即有可議之處，其主張

被告侵害其專利權，請求被告賠償損害云云，自無理由，應予駁回。」 

  另台灣高等法院九十一年度上字第五四六號判決認為：「本件系爭電車線吊

掛線組結構之相關技術構造，為公開習用技術之集合，於上訴人申請專利之前，

既經公開使用，依法不能取得新型專利，經濟部智慧財產局業以該項專利不具新

穎性而撤銷其專利權。是被上訴人遠億公司所販賣予東工局之電車吊掛線組等材

料，自不生侵害上訴人之專利權可言。」然上訴後經最高法院九十三年度台上字

第一０七三號判決以：「惟按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處

分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿

前，自均有效存在，此觀專利法第七十四條第二項規定「專利權經撤銷確定者，

專利權之效力，視為自始即不存在」自明。本件上訴人巳取得新型第一０七五四

八號專利，其專利權期間自八十四年十二月一日起至九十六年三月六日止，此為

原審認定之事實。雖智慧財產局於八十九年六月十五日發文撤銷上訴人之專利

權，惟上訴人對於該項行政處分，已提起訴願、行政訴訟，並陳明對於台北高等

行政法院之判決已向最高行政法院提起上訴，案未確定。倘上訴人所述非虛，則

原核准專利權之行政處分自仍有效存在，尚難謂上訴人未有專利權。原審未遑調

查審究該撤銷專利權之行政處分是否確定，即自行認定上訴人不能取得新型專

利，進而謂被上訴人所為，不生侵害專利權之問題云云，自屬可議。」為由廢棄

發回原法院，即揭示「核准專利權之行政處分未經撤銷確定前，仍為有效」之見

解。 

  實務上多數案件為避免引起爭議，多會待冗長的行政救濟程序結束後，再進

行民事訴訟程序。此濫行停止訴訟的情況，所引發的嚴重後果，就是造成訴訟的

拖延，蓋民事訴訟程序一停止，待行政救濟程序完全結束（包括舉發撤銷、訴願、

起訴高等行政法院及上訴最高行政法院），少則二、三年，多則四、五年以上，

對於當事人的保護，實屬不周。此情況嚴重之程度，亦為我國智慧財產法院設立
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前所進行籌備與討論的重點之一22，或可以說，因為此一問題，而催生台灣智慧

財產法院之成立。 

 

第第第第三三三三項項項項    我國新制我國新制我國新制我國新制：：：：智智智智慧慧慧慧財財財財產產產產法院與智法院與智法院與智法院與智慧財產案件慧財產案件慧財產案件慧財產案件審審審審理理理理法法法法 

第一款第一款第一款第一款    設立前之考量設立前之考量設立前之考量設立前之考量 

  有鑑於前述諸多實務上的問題，實務界與學界呼籲改革的聲浪持續不斷。然

而，若要強化我國智慧財產案件之審理，提升法院判決之品質，是否必須成立一

個專業法院，則並不盡然。衡諸世界各國，縱有設立專業法院者，如泰國智慧財

產法院、德國專利法院、韓國專利法院等；亦有採專業法庭，如日本東京高等裁

判所內部設置專庭「知的財產高等裁判所」；或是專屬上訴法院，如美國聯邦巡

迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）。 

  論者有認為23，特別設立智慧財產法院，其好處在於：首先，設立智慧財產

法院有助於法院專業性格之養成，因智慧財產權案件多涉及專業知識，若能大量

接觸並專門辦理此類案件，則可增加法官就此類案件的經驗累積，有助於訴訟程

序中的爭點整理，甚至更容易促成當事人的和解。而專業法院之設立，亦可增進

智慧財產原理原則適用的一致性，訴訟雙方既對裁判之結果較可預知，而不致遭

受突襲性裁判，進而增進當事人對裁判的信賴度，又可相當程度地避免當事人濫

訴；其次，設立智慧財產法院有助於訴訟效率之提升，蓋設立專業法院，法院能

集中審理相同類型的案件，在熟能生巧的情況下，透過審判經驗的累積，法官將

較能掌握案件進行的方向及雙方爭議之所在，而較具備指揮雙方當事人簡化爭點

及蒐集證據的能力，可有效率的審理智慧財產案件，自可大幅縮短言詞辯論的時

間，並進而減少法官、當事人及法院管理行政上的訴訟成本；再者，設立智慧財

                                                 

22
 「智慧財產法院組織法」評析座談會（2007），《全國律師》，第 21 卷 4 期，陳國成發言，頁 5。 

23
 盧文祥（2006），〈我國智慧財產法院之理想與實現〉，《政大智慧財產評論》，第 4 卷第 1 期，頁 11-14。 
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產法院有助於當事人對於裁判結果之信任，蓋設立智慧財產專業法院所代表的就

是，法院、法官對於智慧財產法律及技術事項已具有相當程度的處理能力，則當

事人就不會需要一再聲請傳喚法院外的專家、證人到庭，而對法院的處理有相當

的信賴。而法官亦能較了解當事人之主張及舉證孰是孰非，當可節省訴訟時間，

使法官得以有更寬裕的時間在裁判前作全盤的考量，減少判決錯誤的可能性，更

可提升判決的信任度。 

  然而，成立智慧財產專業法院並非只有上述的優點，其隱涵的問題同樣令人

擔憂，像是同一位法官持續處理同類型的案件，其可能會對某問題持有定見，而

不易接受新的看法，或甚至不當的減化其認為繁瑣而不必要的訴訟程序，有害於

當事人的程序保障；或是與智慧財產相關的案件類型，並不一定需要專業法院來

處理，如專利授權契約，較接近於民事上契約之爭議，由普通法院進行審理亦不

會產生太大的問題等等。故當時實務即有建議24，設立智慧財產專業法院，應考

慮以下幾點：（一）某些類型案件數量龐大，已達一般法院負荷之極限，而有特

設專業法院處理之必要；（二）某些類型案件如適用個案問題處理方式，較適用

傳統之對型訴訟程序更能妥適有效解決問題；（三）處理司法問題者須具備特別

的知識或特別的技術知識：（四）法官持續與社會及心理服務人員保持接觸，以

提昇解決問題的效率；（五）由同一位法官處理特定類型案件之所有型態訴訟。 

 

第二款第二款第二款第二款    智慧財產法院之成立智慧財產法院之成立智慧財產法院之成立智慧財產法院之成立 

  司法院從民國九十三年二月下旬起，積極規劃籌設智慧財產法院，蒐集各國

有關智慧財產案件專業法院之相關資料，研提「設立智慧財產案件專業法院之建

議方案－採民刑及行政訴訟三合一之利弊分析」，並於九十三年七月底就設置智

慧財產案件專業法院之必要性提出評估報告。司法院於九十三年九月成立「智慧

                                                 

24
 黃麟倫、談虎（2005），〈研議籌設智慧財產專業法院(上)〉，《法官協會雜誌》，7 卷 2 期，頁

144-145。 
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財產法院籌劃小組」，由范光群秘書長擔任召集人，小組成員由各業務廳廳長、

人事處處長組成，統籌設置智慧財產法院相關事宜。且為使籌劃工作周延，亦廣

邀法務部、經濟部智慧財產局、高等及最高行政法院法官、國內外智慧財產法學

者及相關智慧財產團體、業者提供意見，其中就智慧財產法院究採民事、刑事及

行政訴訟「三合一」制度或民事及行政訴訟「二合一」制度，歷經三次更迭，利

弊分析及評估結果，最後於九十四年六月二十三日第九次會議，確定將刑事訴訟

納入智慧財產法院管轄。而在經過多年的研議與討論，於民國九十五年二月十七

日經第一一三次司法院院會審查通過「智慧財產法院組織法」與「智慧財產案案

件審理法」草案，並於同年三月二日送請行政院會銜後，即送立法院審議。立法

院嗣分別於民國九十六年一月九日及三月二十八日三讀通過「智慧財產案案件審

理法」與「智慧財產法院組織法」，經總統於同年三月二十八日公布，九十七年

七月一日智慧財產法院正式成立25。 

  從司法院的新聞稿來看，成立智慧財產權之目的在於為達成保障智慧財產

權，妥適處理智財案件，甚至於智慧財產案件審理法條文總說明中，謂：「台灣

之專利法、商標法等智慧財產相關法律，就權利之取得及受侵害有關之訴訟，固

亦設有若干特別規定，惟實際上仍有不足，未能充分符合智慧財產案件審理之需

求，以致各界認為台灣之智慧財產訴訟，仍然存有諸如證據蒐集手段欠缺，舉證

困難……，未能符合社會之期待，甚至造成產業發展之障礙。」此亦可見智慧財

產法院網站首頁所宣示的三大目標「避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解

決訴訟紛爭」、「累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求」、「促進國

家經濟發展」中自明26。惟學者對此抱持懷疑態度27，蓋為強化智慧財產案件之

審理，成立智慧財產專業法院並非唯一手段，已如前述。惟司法院在九十三年開

始規劃設置智慧財產法院時，所作成的考察報告，似乎對於我國建立智慧財產法

                                                 

25
 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），〈智慧財產案件審理法新制問答彙編〉，《司法院》，頁 4-6。 

26
 智慧財產法院網站，網址：http://ipc.judicial.gov.tw/（最後瀏覽日期：2011/9/29）。 

27
 章忠信（2007），〈智慧財產法院的建立與未來〉，《全國律師》，11 卷 4 期，頁 62-64。 
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院所能就國家競爭力的整體提昇或智慧財產權的保障有何必然關係，沒有強而有

力的論述，看似僅是先有成立智慧財產法院的決策，再尋找相關理由的作法。反

觀從九士四年起，美國貿易代表署在每年的特別三０一評估報告中，就已將台灣

成立智慧財產法院一事，列為台灣對於保護智慧財產權工作的承諾，密切加以關

注。九十四年十一月所進行之第四屆台美貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，依經

濟部的說法，對於我國司法院決定設立智慧財產專業法院等措施，已分別獲得美

國政府及國內外權利人體正面回應，其對於我國是否能從美國政府之特別三０一

優先觀察名單中除名，表示樂觀。從這些事跡，不難看出成立智慧財產法院的真

正意圖，並不完全是為解決國內智慧財產權的爭議，還有對外經貿談判的策略考

量。 

  姑且不論成立智慧財產法院真正的目的為何，整體而言，此次立法對於上述

實務發生的諸多問題，有了相當程度的處理。首先是我國智慧財產法院最重大的

變革，即在於智慧財產法院集合民事、刑事、行政訴訟程序於一法院審理，目的

即是為了改善目前民事、刑事訴訟與行政制度分軌進行以致於訴訟延滯的情形的

問題；其次，審理法明文規定，民事法院應自行判斷智慧財產權利有效性的問題，

而不得裁定停止訴訟，亦有助於對當事人的及時保障；再者，引進技術審查官，

協助法官精確判斷技術問題，增益法官處理技術之能力，提高裁判品質與效能，

進而促進產業競爭力。然而，智慧財產訴訟實務的問題，並未因智慧財產法院的

成立及智慧財產案件審理法的施行而完全解決。以下，本文將從我國智慧財產法

院的架構，就仍存在之問題加以討論。 
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第第第第二二二二節節節節    我國智慧財產法院我國智慧財產法院我國智慧財產法院我國智慧財產法院成立後成立後成立後成立後就審理專利就審理專利就審理專利就審理專利訴訴訴訴訟之訟之訟之訟之架架架架

構構構構 

第第第第一一一一項項項項    智慧財產法院的智慧財產法院的智慧財產法院的智慧財產法院的組織與管轄組織與管轄組織與管轄組織與管轄 

第一款第一款第一款第一款    智智智智慧財產慧財產慧財產慧財產法院審理案件範圍法院審理案件範圍法院審理案件範圍法院審理案件範圍 

  智慧財產法院之設立，係綜合民事、刑事及行政訴訟程序於一身。首先，第

一個問題即為：何者屬於智慧財產法院之民事、刑事及行政訴訟？就此問題，立

法者於智慧財產法院組織法中明定之。惟此規定是否適當，亦即組織法中將之歸

類交由智慧財產法院審理之案件，是否有必要、是否有助於提升我國智慧財產案

件審理之效能與專業性？以下，本文將對此加以討論。 

 

第一目 條文規定 

  依智慧財產法院組織法第三條之規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一、

依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局

保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及

第二審民事訴訟事件。二、因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十

七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一

項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款案件，不服地方法院依

通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年

刑事案件，不在此限。三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體

電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第

一審行政訴訟事件及強制執行事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧

財產法院管轄之案件。」 

  而對於何者屬於民事案件、刑事案件與行政案件，智慧財產案件審理細則則

有更為具體的規定。其於第二條中規定民事訴訟事件的具體範圍：「智慧財產民

事訴訟事件，依智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款及本法第七條規定，
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其範圍為：一、智慧財產權權利歸屬或其申請權歸屬及其報酬爭議事件。二、契

約爭議事件。（一）智慧財產權授權契約事件。（二）智慧財產權讓與、設質、信

託、同意註冊、申請權讓與及其他契約爭議事件。三、侵權爭議事件。（一）侵

害智慧財產權有關財產權爭議事件。（二）侵害智慧財產權有關人格權爭議事件。

四、使用智慧財產權所生補償金、權利金爭議事件。五、公平交易法有關智慧財

產權益保護事件。六、智慧財產權保全證據及保全程序事件。七、其他依法律規

定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之事件。」 

  審理細則第三條中規定刑事訴訟事件的具體範圍：「智慧財產刑事訴訟案

件，依智慧財產法院組織法第三條第二款、第四款，本法第二十三條、第二十五

條第二項規定，其範圍為：一、刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百

十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第

一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款之案件及其附帶民

事訴訟案件。二、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件及

其附帶民事訴訟案件。」 

  而審理細則第四條中規定行政訴訟事件的具體範圍：「智慧財產行政訴訟事

件，依智慧財產法院組織法第三條第三款、第四款及本法第三十一條第一項第一

款之規定，其訴訟標的以專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路

電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法有關智慧財產權之規定為內

容，其範圍為：一、對於專責機關有關專利、商標、積體電路電路布局、品種及

製版申請之駁回行政處分，所提起之行政訴訟事件。二、對於專責機關有關專利

權、商標權、積體電路電路布局權及品種權之撤銷或廢止行政處分，所提起之行

政訴訟事件。三、對於專責機關有關智慧財產申請權之行政處分，或其他智慧財

產權利登記申請之行政處分，所提起之行政訴訟事件。四、對於專責機關有關智

慧財產權強制許可利用之行政處分，所提起之行政訴訟事件。五、對於海關直接

依據智慧財產法令查扣侵害智慧財產權標的物之行政處分，所提起之行政訴訟事

件。六、對於專責機關依智慧財產法令所為獎勵、管制之行政處分，所提起之行
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政訴訟事件。七、代替第一款至第六款之行政處分而訂定行政契約。八、本法所

定其他公法上法律關係所生之撤銷訴訟、給付訴訟或確認訴訟事件。九、涉及違

反公平交易法仿冒智慧財產權標的為不公平競爭，所生之公法上爭議事件。十、

上述第一款至第九款之公法上爭議之聲請停止執行事件、證據保全及保全程序事

件。十一、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之 事件。（第一

項）一行為違反智慧財產法律及其他行政法上義務規定而均應處罰鍰者，其智慧

財產法律所定之罰鍰額度較高時，為智慧財產行政訴訟事件；其另有沒入或其他

行政罰之處罰者，除其處罰之種類相同，經從一重之非智慧財產法律處罰者外，

亦為智慧財產行政訴訟事件。（第二項）」 

  上述條文規定，智慧財產法院組織法係採「列舉」之立法規範方式，而非採

「例示」規範，且係依法律規範作為審理案件範圍之基礎，而非依智慧財產權之

類型為斷28。因此，僅有智慧財產法院組織法或智慧財產案件審理細則所列舉之

事件類型，始在規範之列。如本質上雖與智慧財產權有關，但非智慧財產法院組

織法或智慧財產案件審理細則所列舉之案件類型，原則上即不在適用之列。如依

智慧財產案件審理法第三十五條之規定29，違反秘密保持命令者，負有刑事責

任。惟智慧財產法院組織法第三條與智慧財產案件審理細則第三條均未規定違反

秘密保持命令之刑事訴訟，故該等訴訟非由智慧財產法院所審理。當然，司法院

得視實際需要，依智慧財產法院組織法第三條第四款之指定管轄之規定，加列智

慧財產法院管轄之案件類型。 

 

第二目 審理案件範圍之疑慮 

  究竟何種智慧財產權之訴訟事件適合由一特別法院進行審理，在比較法上並

                                                 

28
 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議──由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11 卷 4 期，頁 32。 

29
 智慧財產案件審理法第三十五條：「違反本法秘密保持命令者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。（第一項）前項之罪，須告訴乃論。（第二項）」 



 

23 

非所有國家都如同我國智慧財產法院般，將各式各樣智慧財產案件總攬由一個專

門法院予以管轄，如德國專利法院係將智慧財產事件區別為特別需要就技術事項

之認定與判斷具備專業知識始能為妥適迅速裁判之事件，以及較不需要具備專業

知識之事件，來決定是否交由專利法院審理。故德國僅將專利有效無效之爭訟交

由專利法院審理，而一般專利授權契約與專利侵權相關爭議，仍由普通法院進行

審理30。 

  本文在此姑且不論究竟係部分國家區分型的立法，抑或是我國總攬型之立法

孰優孰劣，智慧財產法院組織法針對智慧財產法院審理案件類型的規定，仍引發

學者與實務界的熱烈討論。就該等規定，論者有認為31，該等規定對於智慧財產

法院審理案件範圍，仍未周全。例如，某甲主張某乙侵害某丙之專利權，而某丙

已將此損害賠償請求權讓與某甲，乃請求某乙賠償。而某乙就侵害某丙專利權之

事實從無爭執，但抗辯稱某甲不能證明由某乙受讓權利之事實。此一案件，其訴

訟標的實為與智慧財產權存否無關之請求給付金錢之訴訟，縱有涉及智慧財產權

之讓與，惟此智慧財產權讓與之事實存在與否之爭議，係基於被告之抗辯而生，

此一訴訟是否合於智慧財產法院組織法或智慧財產案件審理細則所規定，屬於智

慧財產法院之審理範圍，即生疑問。再例如，某甲主張為某乙為雇主，請求某乙

給付資遣費，而某乙抗辯以甲因洩露其營業秘密，經其依勞動基準法第十二條第

五款之規定32終止勞動契約，依法不必給付資遣費33，某甲則抗辯其所洩露者非

                                                 

30
 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 17-18。 

31
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53卷第 3期，呂太郎發言，頁 195-196。 

32
 勞動基準法第十二條第一項：「勞工有左列情形之一者，雇主得不經預告終止契約：五、故意損耗機器、工具、原料、產品，或其他雇主所有物品，或故意洩漏雇主技術上、營業上之秘密，致雇主受有損害者。」 

33
 勞動基準法第十八條：「有左列情形之一者，勞工不得向雇主請求加發預告期間工資及資遣費：一、依第十二條或第十五條規定終止勞動契約者。二、定期勞動契約期滿離職者。」 
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營業秘密。此案件亦屬普通法院所審理之勞動糾紛事件，惟原告所提出之抗辯涉

及營業秘密之有無，是否屬於智慧財產法院之審理範圍，亦有問題。再者，若某

甲主張某乙久其無款二百萬元未償，依借貸關係請求某乙給付，某乙則否認有借

貸之情事，並以甲主張若成立，因某甲侵害其專利權，應賠償其二百萬元而主張

抵銷。此案件之訴訟標的原為借款返還之請求權，惟被告之抵銷抗辯則涉及專利

侵權之爭議，是否屬於智慧財產法院之審理範圍，亦不明確。另有學者認為34，

對於「智慧財產案件」之解釋上應儘量從寬，只要跟智慧財產有相當牽連性，儘

量解為屬於「智慧財產案件」的爭訟，如此，也讓智慧財產案件審理法與智慧財

產法院的功能得以發揮。惟本文認為，智慧財產法院之案件量驚人，而其編制人

員則有限，是否適宜如此將其審理範圍之解釋無限擴大，並非無疑，故本文對學

者見解予以保留。 

 

第第第第二二二二款款款款    智慧財產法院之管轄智慧財產法院之管轄智慧財產法院之管轄智慧財產法院之管轄 

  依智慧財產案件審理法第二十五條第一項35及同法第三十一條第一、二項36

之規定，關於智慧財產法院的刑事事件與行政事件均有「應向智慧財產法院為之」

之條文用語，文義上較無疑義。然依智慧財產案件審理法第七條之規定，智慧財

                                                 

34
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53卷第 3期，范光群發言，頁 175。 

35
 智慧財產案件審理法第二十五條第一項：「不服地方法院關於第二十三條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」 

36
 智慧財產案件審理法第三十一條第一、二項：「下列行政訴訟事件由智慧財產法院管轄：一、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法有關智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。二、其他依法律規定由智慧財產法院管轄之行政訴訟事件。（第一項）其他行政訴訟與前項各款訴訟合併起訴或為訴之追加時，應向智慧財產法院為之。（第二項）」 
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產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件37，由智慧財產法院管轄。

在條文中，其並未明定智慧財產法院究竟是否為「專屬管轄」，此即引發討論。

區分是否為專屬管轄之實益，在於如由智慧財產法院以外之法院審理智慧財產事

件之判決效力問題。蓋依民事訴訟法第四百五十二條第一項之規定：「第二審法

院不得以第一審法院無管轄權而廢棄原判決。但違背專屬管轄之規定者，不在此

限。」如智慧財產法院非屬專屬管轄，其他依民事訴訟法所定之管轄法院所為之

判決，均無違法可言；反之，若智慧財產法院屬專屬管轄，則上級法院將可依民

事訴訟法第四百五十二條但書之規定，撤銷其他法院所為之判決。 

 

第一目 智慧財產法院非專屬管轄 

  在智慧財產案件審理法立法完成之後，智慧財產法院究竟是否屬於「專屬管

轄」，引起學者與實務界的熱烈討論。有認為智慧財產法院非屬專屬管轄者，其

主要的理由即為38，智慧財產案件審理法第七條之規定，僅規定「由智慧財產法

院管轄」，並未規定為「專屬」管轄，故其管轄權之屬性應為「非專屬」管轄。

因此，智慧財產民事事件仍有民事訴訟法上合意管轄（民事訴訟法第二十四條）

及擬制合意管轄（民事訴訟法第二十五條）之適用，如無管轄權之一般民事法院

誤為實體判決，第二審法院不得以第一審法院無管轄權而廢棄原判決，即沒有民

事訴訟法第四百五十二條第一項但書之適用。 

  有認為智慧財產法院屬於專屬管轄者，其理由係：依智慧財產法院組織法第

                                                 

37
 智慧財產法院組織法第三條第一、四款：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」 

38
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），范光群發言，法學叢刊，第 53卷第 3期，頁 180。 
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一條、第二條、第三條、第六條及智慧財產案件審理法第七條，都規定智慧財產

法院是獨立於普通法院之專業法院，它職掌智慧財產之民事第一、二審之審判業

務；再如智慧財產案件審理法第二十一條為例，其規定債務人對支付命令提出合

法異議者，發支付命令之法院「應」將卷證移送智慧財產法院處理。故智慧財產

法院係屬於職務管轄，而職務管轄就是一種專屬管轄，不是土地管轄的專屬管

轄，而是職務上的專屬管轄39。再者，就管轄權的問題，基本上不能從文義上說

他沒有規定「專屬」的字樣，即可定性為非專屬管轄。以非訟事件法為例，多數

學者都會認為非訟事件是專屬管轄，惟該法中完全沒有「專屬」之字樣。再如法

院組織法有關審級管轄的規定，亦屬於專屬管轄，而未有「專屬」之文字。再從

目的而論，智慧財產法院係專業法院，著重專業性，若使普通法院法官審理智慧

財產案件，似有違背「法定法官」原則之疑慮。蓋智慧財產法院之設立及智慧財

產案件審理法之立法，即是要成立專業、有效率之法院；而法定法官原則就是要

保護人民一個有效能的司法，故在此特殊專業性的考量之下，智慧財產法院若非

專屬管轄，而由沒有智慧財產訓練的普通法院進行審理，對於人民的程序保障將

產生問題40。 

  實務上為杜絕此爭議，司法院於二００八年四月二十四日公布之智慧財產案

件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法

院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體

裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」據此，在立法政策上已確

立智慧財產法院為非專屬管轄之性質。而司法院於智慧財產案件審理細則第二條

                                                 

39
 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會（2006），《月旦法學雜誌》，第 139期，許士宦發言，頁 64。 

40
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53卷第 3期，呂太郎發言，頁 195、智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53卷第 3期，姜世明發言，頁 196。 
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之說明又謂41：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，

智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」 

 

第二目 優先管轄之疑慮 

  然而，此所謂「優先管轄原則」究竟為何？此並非民事訴訟法上固有之概念。

而從智慧財產案件審理細則第九條之說明中可得知，「優先管轄」原則係指智慧

財產民事事件由智慧財產法院優先於地方法院管轄，換言之，智慧財產法院具有

優先性而足以排除地方法院之管轄權，原告如逕向地方法院起訴，地方法院應以

管轄錯誤移送於智慧財產法院。此可見於智慧財產案件審理細則第九條之說明：

「按組織法第三條第一款、第三款規定，對劃分由智慧財產法院管轄之智慧財產

民事、行政訴訟事件，係採列舉方式，由智慧財產法院優先管轄，非智慧財產法

院專屬管轄。因之，當事人誤將智慧財產民事、行政訴訟事件向普通法院起訴，

普通民事法院、行政法院不察，未以管轄錯誤裁定移送智慧財產法院……。」基

於上開規定，智慧財產法院設置以來，向普通法院所提起之智慧財產民事訴訟事

件，均遭普通法院以下述理由移送於智慧財產法院：「按訴訟之全部或一部，法

院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。民事訴訟法

第二十八條第一項固有明文。惟按智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所

定之民事案件係指依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、

積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權

益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司法院指定由智

慧財產法院管轄之案件。經查，本件原告係主張其著作權（或專利權、商標權… 

等）遭受侵害，故所提起之民事損害賠償訴訟，除非兩造合意以普通法院為第一

審管轄法院，否則應向智慧財產法院起訴，然綜觀本件原告起訴狀所載之事實暨

所附之證據，並未有被告同意原告向普通法院提起本件訴訟之陳述及證物，原告

                                                 

41
 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 22。 
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向無管轄權之本院起訴，顯係違誤。爰依職權將本件移送於該管轄法院。」42
 

  學者對於上述普通法院實務常見的處理方式提出質疑43，蓋既然已將智慧財

產法院定性為非專屬管轄，且在法律上又無明文規定，要求當事人就智慧財產事

件應「優先」向智慧財產法院起訴，並排除民訴法上其他法定管轄規定之適用，

因此，智慧財產案件審理法上有關管轄之特別規定，僅具有特別審判法院之意

義，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告仍得依民事訴訟法第二十

二條之規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、兩造合意之法院或智

慧財產法院起訴。也因為並無管轄錯誤，又無特別之移送規定，因此，亦不應逕

依民事訴訟法第二十八條之規定，移送於智慧財產法院。否則，若如司法院所謂

之「優先管轄原則」，由於當事人仍得合意由普通法院之地方法院管轄（即民事

訴訟法第二十四條），因此，如當事人間無合意，而原告選擇向地方法院起訴時，

被告亦得不抗辯地方法院無管轄權而生應訴管轄（即民事訴訟法第二十五條）。

但如被告抗辯，法院即應依職權以管轄錯誤移送於智慧財產法院。如此一來，卻

形同反而是由被告決定在何法院進行訴訟，此是否公平，抑或可能妨礙原告選擇

適合於其智慧財產權利主張之法院，而與智慧財產案件審理法之立法目的係為保

護智慧財產權是否相符，非無疑問。且智慧財產法院固然具有將民事訴訟、刑事

訴訟及行政訴訟統合處理之優點，並有專業法官及技術審查官之配置，甚至在訴

訟終結上亦較為快速，對於原告之所以選擇智慧財產法院，而捨普通法院自然具

有一定之誘因；但如爭訟事件之金額不大，原告至智慧財產法院進行訴訟，反而

將多增加勞力、時間、費用等金錢或非金錢之成本，或因無技術事項之爭點而較

無需要用到技術審查官，則智慧財產法院可能不如普通地方法院所具有之便利

性。 

  最後，亦屬最為重要的問題，依智慧財產案件審理法第七條有關智慧財產法

                                                 

42
 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 22。 

43
 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 23。 
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院之管轄規定，既未規定為「專屬管轄」，亦無如民事訴訟法第二十條明文排除

依民事訴訟法所定之普通法院管轄權，竟然只透過司法行政之解釋，而創造出「優

先管轄」之概念，並使當事人將智慧財產民事事件向普通法院起訴之情形，強行

要求普通民事法院必須以管轄錯誤之裁定，移送智慧財產法院。此等以行政命令

之解釋而凌駕於法律之上，不當限制當事人對於依法律所定管轄法院之選擇，而

侵害當事人之程序選擇權，並嚴重違反憲法第二十三條所揭諸之「法律保留原

則」。蓋智慧財產法院究竟應定性為「專屬管轄」，抑或是「優先管轄」，固然屬

立法政策可以決定之事項，但在立法技術上應明確規定於法律，而不宜僅於審理

細則之規定理由中予以說明。 

 

第三目 實務見解 

  實務上，由於對於智慧財產法院之管轄定性不明，亦導致智慧財產法院在管

轄的問題處理上，呈現山分歧或有值得商榷之處。在智慧財產法院九十八年度民

專訴字第二十五號民事裁定中，智慧財產法院認為：「一、按訴訟之全部或一部，

法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法

第二十八條第一項定有明文。次按當事人得以合意定第一審管轄法院，但以關於

由一定法律關係而生之訴訟為限，前項合意，應以文書為之，民事訴訟法第二十

四條定有明文。又智慧財產民事事件不採專屬管轄，當事人如合意由第一審普通

法院管轄，由該法院獨任法官裁判，不服其裁判，應向第二審普通法院上訴或抗

告（司法院編印「智慧財產案件審理法新制問答彙編」第十四、十五頁，臺灣高

等法院九十七年七月十八日智慧財產民事事件管轄及程序問題討論會議議題二

決議參照）。二、查兩造就本件法律關係所生之訴訟，已於買賣契約書第十一條

約定：「…電腦桌昇降構造為乙方申請專利在案（專利案號 PAT.165759），甲方

不得私行使用製造。…」第十三條約定：「雙方同意以臺中地方法院為第一審管

轄法院。」即兩造已合意以臺灣臺中地方法院為第一審管轄法院，玆聲請人向無

管轄權之本院聲請，顯係違誤，爰依職權將本件移送於該管轄法院。」惟當事人
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雖於起訴前曾為管轄之合意，但卻不遵守該約定而向其他第一審法院起訴時，受

訴法院並不能依職權逕移送於當事人所約定之法院，而應於被告在本案之言詞辯

論前就管轄之約定提出抗辯後（即民事訴訟法第二十四條），始為決定。如被告

不抗辯受訴法院無管轄權，亦可生應訴管轄（即民事訴訟法第二十五條）。 

  就此裁定，經當事人提起抗告，經智慧財產法院九十八年度民專抗字第十八

號民事裁定予以廢棄，其理由為：「(一)按當事人得以合意定第一審管轄法院。

但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限，民事訴訟法第二十四條第一項固定有

明文。惟雙方所為之合意，如無排斥原有管轄法院之意思，僅增加無管轄權之法

院為優先管轄法院，原法院仍為有管轄權之法院，惟如經被告抗辯原法院無管轄

權，原法院始得以裁定移送合意之管轄法院。次按因專利法、商標法、著作權法、

光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公

平交易法所保護之智慧財產權益，及其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產

法院管轄之第一審及第二審民事訴訟事件，由智慧財產法院管轄，智慧財產法院

組織法第三條第一款、第四款、智慧財產案件審理法第七條亦定有明文。(二)兩

造因締結買賣契約而簽署買賣契約書，契約有效期間為九十六年五月至九十七年

五月，約定相對人向抗告人訂購昇降桌腳（海豚腳）等情，為抗告人所不爭，並

有買賣契約書在卷可稽（見原審卷第二十七－二十九頁），固堪信實。然按本件

抗告人即原告於起訴時係以被告即相對人於前開契約期滿後，製造侵害其新型專

利權為由，依專利法之規定提起請求侵權行為損害賠償等民事訴訟，並非依據買

賣契約請求契約履行或不履行之相關事項，自不在上開合意管轄範圍內，則本件

係屬依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審民事訴訟事件，依前揭規定，

應由本院管轄。 (三)況依買賣契約書第十三條約定：「雙方同意以臺中地方法院

為第一審管轄法院。」。該合意管轄約定並未排除原有管轄法院之管轄權，亦無

證據證明兩造所為之合意，有排斥原有管轄法院之意思，則如前述，抗告人在本

院提起本件訴訟，於相對人提出合意管轄之抗辯前，本院並非當然無管轄權，原

審逕以無管轄權為由，裁定移送臺灣台中地方法院管轄，容有未合。抗告意旨指
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摘原裁定不當，求予廢棄，為有理由，應由本院將原裁定廢棄，發回原法院更為

妥適之處理。」抗告法院之見解，則較符合本文前述之意見，認為雙方所為之合

意，如無排斥原有管轄法院之意思，原法院仍為有管轄權之法院。 

  而智慧財產法院一百年度民著抗字第二號裁定則認為：「三、按訴訟之全部

或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。

民事訴訟法第二十八條第一項固有明文。惟按智慧財產法院組織法第三條第一

款、第四款所定之民事案件係指依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、

營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護

之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，及其他依法律規定或經司

法院指定由智慧財產法院管轄之案件；又智慧財產案件審理細則第九條規定：「智

慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，…」。故智慧財產所生之

民事訴訟並非專屬智慧財產法院管轄，如當事人符合民事訴訟法關於管轄規定，

向普通法院起訴請求者，普通法院即無依民事訴訟法第二十八條第一項規定裁定

移送他法院管轄之適用。（最高法院九十九年度台抗字第一０六號、台灣台中地

方法院九十八年度抗字第六二九號裁定意旨參照）。四、經查抗告人主張相對人

公司之營業所為「臺中市○○區○○村○○路 190 號」，核屬原審法院之管轄區

域，依民事訴訟法第一條第一項、第二條第二項規定，原審法院對於本件應有管

轄權。再查抗告人主張因臺中市為本件契約之債務履行地，是依民事訴訟法第十

二條之規定，該債務行為地之法院即原審法院對本件亦應有管轄權，是抗告人向

相對人住、居所地之原法院提起本件訴訟，依法並無不合。原裁定將之移送智慧

財產法院，揆諸前開說明，核與民事訴訟法第二十八條第一項規定不符。本件抗

告為有理由，爰將原裁定廢棄，發回原法院為適法之處理。」本案智慧財產法院

即認為，智慧財產法院非專屬管轄，並不排除普通地方法院就智慧財產民事事件

依民事訴訟法所規定之管轄權，故普通法院不得依民事訴訟法第二十八條第一項

之規定，逕將案件移送至智慧財產法院。 
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第第第第三三三三款款款款    智智智智慧財產慧財產慧財產慧財產法院之審級法院之審級法院之審級法院之審級 

  智慧財產法院在組織上雖然獨立於民事普通法院（地方法院、高等法院）及

高等行政法院，但仍屬於民事審判權及行政審判權之一部分，而非如德國之普通

法院（包含民事及刑事法院）、行政法院、勞動法院、社會法院及財稅法院等五

大獨立之審判權系統44。惟關於智慧財產法院的審級規定，智慧財產民事案件均

歸智慧財產法院管轄，而智慧財產刑事案件，則僅有第二審歸智慧財產法院管

轄。如果規定究係有何意義？又是否合適？此外，對於智慧財產法院之第二審判

決所提起之上訴，亦有不同終審法院的問題。 

 

第一目 條文規定 

  依智慧財產案件審理法第七條之規定：「智慧財產法院組織法第三條第一

款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」又依智慧財產法院組織法

第三條第一款、第四款之規定：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、

商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植

物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民

事訴訟事件。四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件。」

並依慧財產案件審理法第十九條第二項之規定：「對於智慧財產事件之第一審裁

判，得上訴或抗告於智慧財產法院，其審判以合議行之。」依前述之規定，智慧

財產法院得審理智慧財產民事一、二審訴訟之案件。 

  而在刑事訴訟方面，依智慧財產案件審理法第二十五條第一項之規定：「不

服地方法院關於第二十三條案件依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判

而上訴或抗告者，除少年刑事案件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」依本條

之規定，僅就本條所規定之刑事一審訴訟程序上訴或抗告者，始得向智慧財產法

                                                 

44
 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 21。 



 

33 

院為之。至於，為何特別於刑事訴訟程序中如此規定？依司法院所編之智慧財產

案件審理法新制問答彙編中指出，係為便利檢察官就近查察、追訴智慧財產犯罪

及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁

定、偵查事務及第一審審判業務，宜分由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院

處理45。故智慧財產案件審理法第二十三條乃明定：「刑法第二百五十三條至第

二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法或公

平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第

五款案件之起訴，應向管轄之地方法院為之。檢察官聲請以簡易判決處刑者，亦

同。」換言之，智慧財產刑事案件之第一審，即由各地方法院管轄。 

 

第二目 民事訴訟一、二審之疑慮 

  就智慧財產民事訴訟程序而言，當事人如在第一審向地方法院起訴，就該第

一審判決如有不服，對於該等地方法院之判決如有不服，其第二審之管轄法院，

是否即為地方法院之上級法院即高等法院或其分院，或為智慧財產法院？依審理

法第三十七條第一項第二款之規定，在本法施行前已繫屬於地方法院之智慧財產

民事事件，地方法院已為之裁判，經上訴或抗告，其卷宗尚未送上訴或抗告法院

者，應送智慧財產第二審法院。但在審理法施行後，始經當事人向該管久地方法

院起訴者，其上訴或抗告，是否由智慧財產法院第二審法院為管轄法院，則仍有

未明之處。對此，論者有認為46，若係智慧財產案件審理法施行後始繫屬於其他

普通地方法院之智慧財產民事事件，未移轉於智慧財產法院審理，不服該普通法

院判決之上訴案件，如係合意管轄或應訴管轄之普通法院的第一審判決，由普通

法院（即高等法院或其分院）審理其上訴案件，除運作上應不生滯礙之處，亦符

合當事人之原意。 

                                                 

45
 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），〈智慧財產案件審理法新制問答彙編〉，《司法院》，頁 47。 

46
 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議──由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11卷 4期，頁 29。 
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  惟學者則有不同意見，認為智慧財產民事事件之第二審法院應專屬於智慧財

產法院，而非普通法院（即高等法院或其分院）47。蓋依法院組織法第三十二條

第二款之規定，不服地方法院及其分院第一審判決而上訴之民事、刑事訴訟案

件，由高等法院管轄。但法律另有規定者，從其規定。智慧財產案件審理法第十

九條第二項之規定，對於智慧財產事件之第一審裁判，得上訴或抗告於智慧財產

法院，其審判以合議行之。此條規定應屬法院組織法第三十二條第二項但書所稱

之法律另有規定者，而為審級管轄的特別規定。由於此規定並未限定僅於「智慧

財產法院之第一審裁判」得上訴或抗告於智慧財產法院，而是規定「智慧財產事

件之第一審裁判」，因此，智慧財產事件之第一審裁判，雖然係在地方法院進行

訴訟，但當事人亦得上訴或抗告於智慧財產法院。又智慧財產案件審理法第十九

條第二項之規定，可以解讀為，對於智慧財產事件之第一審裁判「得」上訴或抗

告，而上訴或抗告法院為智慧財產法院。換言之，在審級管轄上，智慧財產法院

才是有管轄權之第二審法院，而非高等法院。因此，即使第一審裁判是由地方法

院為之，但上訴或抗告法院仍為智慧財產第二審法院。且審級管轄在性質上本屬

專屬管轄性質，即使當事人合意由普通法院管轄，但由於合意管轄之對象僅為第

一審法院48，如智慧財產民事事件之第二審審級管轄在解釋上就應為智慧財產法

院，而非普通法院，則並不因當事人關於第一審法院為普通法院之合意而受影響

49。更何況，既然在審理法通過前所為之上訴或抗告，卷證尚未送上訴或抗告法

院者，均「應」送智慧財產第二審法院，則在審理法通過後所為之上訴或抗告，

亦應送智慧財產第二審法院為當。否則將產生一個奇特之結果，亦即，就智慧財

產民事事件在審理法施行前之地方法院第一審裁判，應送智慧財產第二審法院，

                                                 

47
 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 23-24。 

48
 民事訴訟法第二十四條第一項：「當事人得以合意定第一審管轄法院。但以關於由一定法律關係而生之訴訟為限。」 

49
 沈冠伶（2009），〈智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護與審級救濟－智慧財產法院成立週年後之考察及省思〉，《智慧財產案件審理總體檢研討會大會手冊》，頁 27。 
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但反而是在審理法施行後之地方法院第一審裁判，得不送智慧財產第二審法院，

此即在制度、體系上有所矛盾。 

  其次，論者對於智慧財產法院同時管轄智慧財產民事案件之一、二審亦有提

出質疑50。蓋依目前智慧財產法院之配置，法官連同院長在內，不過十人而已，

法官間的互動頻繁緊密，以至於引發外界質疑智慧財產法院法官究竟能否不顧同

事情誼獨立裁判，從而損及當事人之審級利益。故有主張智慧財產民事案件之第

一審應回歸各地方法院管轄，智慧財產法院則僅管轄民事第二審案件，以確保審

級利益。然而，如此一來，新制原擬透過案件集中、資源集中，以有效提升智慧

財產案件審理品質之效果，恐將大打折扣，尤其是法官與技術審查官要能合作無

間，發揮其制度設計之功效，非有足夠的辦案經驗與相處時間，勢不能達成。 

 

第三目 上訴至不同最高法院 

  至於，上訴至第三審法院，則依智慧財產案件審理法第二十條之規定：「對

於智慧財產事件之第二審裁判，除別有規定外，得上訴或抗告於第三審法院。」

及同法第三十二條之規定：「對於智慧財產法院之裁判，除法律別有規定外，得

上訴或抗告於終審行政法院。」蓋智慧財產法院之設立，原係為解決民事審判權

與行攻審判權分離之問題，不過，由於智慧財產法院並非終審法院，在現行制度

之下，仍必須分別向最高法院及最高行政法院提起第三審上訴，而仍有最高法院

及最高行政法院就同一爭點事項之見解不一的危險。對此，智慧財產案件審理法

第三十四條第二項有規定：「辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與

就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第

三款之規定。」其係將相牽連之行政訴訟事件與民事訴訟事件藉由事務分配之方

式，由同一法官為審理，以避免在智慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭

                                                 

50
 郭雨嵐（2010），〈智慧財產法制的新里程碑－智慧財產法院設立運作觀察有感〉，《萬國法律》，第 170期，頁 47-48。 
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而由不同法官為審理時，就同一爭點之判斷仍然可能產生見解歧異之結果。惟該

項規定是否適用於最高法院及最高行政法院，及實務上之運用情況為何，仍不明

確51。 

 

第四款第四款第四款第四款    智慧財產法智慧財產法智慧財產法智慧財產法院之法官與技術審查官院之法官與技術審查官院之法官與技術審查官院之法官與技術審查官 

  過去，法院在審理有關智慧財產案件時，常使人感到法院在技術上的不專業

及沒有效率。而智慧財產法院設立的一大目的之一，即是強化法院的專業性。特

別是在專利侵權訴訟中，由於高度涉及技術內容，法官爲了認事用法，就必須對

於技術內容有所了解，甚至在侵權案件中，才有辦法釐清專利之範圍，最後導出

是否侵權或是專利有效、無效之判斷。為了達成此一目的，新制從智慧財產法院

的法官任用資格，以及技術審查官之設置，期望更能妥適處理智慧財產案件，以

確立智慧財產法院的專業形象。 

 

第一目 智慧財產法院之法官 

  依智慧財產法院組織法第十三條之規定：「智慧財產法院法官，應就具有下

列資格之一，並具有擬任職務任用資格者任用之：一、曾任智慧財產法院法官者。

二、曾任實任法官或檢察官二年以上，或曾任法官或檢察官職務五年以上並任薦

任以上公務人員合計十年以上者。三、經律師考試及格，執行律師職務十二年以

上，並曾執行智慧財產案件律師職務八年以上，成績優良有證明文件者。四、曾

任教育部審定合格之大學或獨立學院之專任教授、副教授或助理教授合計八年以

上，講授智慧財產權類之相關法律課程五年以上，有專門著作者。五、曾任中央

研究院研究員、副研究員、助理研究員合計八年以上，有智慧財產權類之相關法

律專門著作者。六、曾在教育部審定合格之公立或經立案之私立大學、獨立學院

學系或其研究所畢業，現任或曾任簡任公務人員，曾辦理有關智慧財產之審查、

                                                 

51
 此涉及民事法院法官審理行政訴訟之問題，詳參第貳章第二節第三項第四款。 
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訴願或法制業務合計十年以上者。（第一項）具有前項第二款之資格改任者，應

由司法院成立遴選委員會遴選之，於任用前，並應施以專利法、商標法、著作權

法或其他相關法律及技術領域之在職研習；其遴選委員會組織、遴選及在職研習

事項，由司法院以命令定之。（第二項）具有第一項第三款至第六款之資格者，

應經司法院成立之甄試審查委員會甄試審查合格，並施以行政法、行政訴訟法、

專利法、商標法、著作權法及民、刑事或其他相關法律之職前研習合格後任用之；

其甄試審查委員會組織、甄試審查及職前研習事項，由司法院以命令定之。（第

三項）」 

  依本條之規定，得就任為智慧財產法院法官者，除曾任智慧財產法院法官而

回任外，必須是擔任司法官，實務經驗豐富者、熟悉智慧財產案件之執業律師、

研究智慧財產權相關法律之學者、教授或長期辦理智慧財產權業務之智慧財產局

的官員。從上述這些條件，不難看出本條文之設計，即是為了要選出真正精通智

慧財產爭訟案件之人，始得就任智慧財產法院之法官，以強化智慧財產法院之專

業性。惟本條第一項第二款之規定，僅限制有相當經驗之司法官，即可轉任智慧

財產法院之法官，而並未確認其是否對於智慧財產相關領域是否熟悉，不免使人

懷疑依本款所選任法官之專業性是否不足。故本條亦於第二項規定，依第一項第

二款之條件所選任出之人，於任用前，應施以專利法、商標法、著作權法或其他

相關法律及技術領域之在職研習，以補足其於智慧財產案件之專業素養。再者，

除曾任智慧財產法院法官而回任外，以其他款之規定選任之人，亦必須經司法院

成立之甄試審查委員會甄試審查合格，並施以行政法、行政訴訟法、專利法、商

標法、著作權法及民、刑事或其他相關法律之職前研習合格後，始得正式任用為

智慧財產法院之法官。以上之規定，再再顯示出，為求智慧財產法院法官之專業

性，而對所任用之法官所為之嚴格限制。 

 

第二目 新設之技術審查官 

  技術審查官（以下稱技審官）任用之法源依據概有以下三部規範，包含了智
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慧財產法院組織法、智慧財產法院技術審查官借調辦法以及智慧財產法院約聘技

術審查官遴聘辦法。依智慧財產法院組織法第十五條之規定52，技術審查官的來

源，得以借調或遴聘。而其任用資格，依同法第十六條之規定：「智慧財產法院

技術審查官，應就具有下列資格之一，並有擬任職務任用資格者任用之：一、擔

任專利審查官或商標審查官合計三年以上，成績優良並具證明者；或經公立或立

案之私立大學、獨立學院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢

業，具相關系所碩士以上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以

上，成績優良並具證明者；或公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之

國外專科以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年

以上，成績優良並具證明者。二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院

相關系所講師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上或公、私立專業

研究機構研究人員六年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明者。」 

  而依智慧財產法院技術審查官借調辦法第三條第一項之規定：「技術審查官

應就具有下列資格之一者借調之：一、現任或曾任專利審查官或商標審查官合計

三年以上，成績優良並具證明。二、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學

院研究所或經教育部承認之外國大學、獨立學院研究所畢業，具相關系所碩士以

上學位，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計六年以上，成績優良並具證

明。三、現任或曾任公立或立案之私立專科以上學校或經教育部承認之國外專科

以上學校相關系科畢業，擔任專利或商標審查官或助理審查官合計八年以上，成

                                                 

52
 智慧財產法院組織法第十五條：「智慧財產法院設技術審查官室，置技術審查官，薦任第八職等至第九職等，其中二分之一得列簡任第十職等；其合計在二人以上者，置主任技術審查官，簡任第十職等至第十一職等。於業務需要時，得依聘用人員相關法令聘用各種專業人員充任，其員額自技術審查官員額中調整之；其遴聘辦法，由司法院定之。（第一項）技術審查官室得視業務需要分組辦事，各組組長由技術審查官兼任，不另列等。（第二項）司法院得借調具有智慧財產專業知識或技術之人員，充任技術審查官；其借調辦法，由司法院定之。（第三項）技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。（第四項）」 
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績優良並具證明。四、現任或曾任公立或立案之私立大學、獨立學院相關系所講

師六年以上、助理教授、副教授、教授合計三年以上，有智慧財產權類專門著作

並具證明。五、現任或曾任公、私立專業研究機構，擔任研究員、副研究員、助

（理）研究員合計六年以上，或在特殊技術或科技研發上，具有獨到之才能，為

國內外所少見，有智慧財產權類專門著作或研發並具證明。」其借調期間，依同

辦法第四條之規定53，最長不得逾二年，必要時得延長一年。借調期滿歸建後須

滿二年以上始得再行借調。 

  最後則是依智慧財產法院約聘技審官遴聘辦法第三條第一項之規定：「中華

民國國民具下列資格之一者，得受聘為約聘技術審查官，但具公務人員任用法第

二十八條第一項情事者，不予聘用，已聘用者，應予解聘：一、曾任專利或商標

高級審查官、審查官，成績優良並具證明。二、曾任專利或商標助理審查官三年

以上，成績優良並具證明。三、曾任經濟及能源部智慧財產局約聘專利或商標審

查員三年以上，成績優良並具證明。四、曾任公立或立案之私立專科以上學校或

教育部承認之外國專科以上學校相關科、系、所講師六年以上、助理教授、副教

授、教授合計三年以上，有智慧財產權類專門著作並具證明。五、曾任公、私立

專業研究機構研究員、副研究員、助理研究員合計六年以上，有智慧財產權類專

門著作並具證明。六、具有國內外少見之特殊技術或科技研發專長且有證明。七、

經專利師考試及格，執行業務三年以上，申請發明專利件數達二十件以上者。」

其約聘期間，依同辦法第六條之規定54，聘期一年。因機關業務需要且經年終考

核決定續聘者，得於次年度續聘之。 

  綜合上述之規定，我們可以知道，在任用的方式上有借調與遴聘兩種方式；

在任用資格上，擔任技審官者必須曾經擔任過專利或商標審查官，或是曾在大學

                                                 

53
 智慧財產法院技術審查官借調辦法第四條：「借調之技術審查官，其借調期間最長不得逾二年，必要時得延長一年。前項借調期滿歸建後須滿二年以上始得再行借調。」 

54
 智慧財產法院約聘技審官遴聘辦法第六條第一項：「約聘技術審查官之聘期採曆年制，聘期一年。因機關業務需要且經年終考核決定續聘者，得於次年度續聘之。」 
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任教並有智慧財產方面專門著作，或是擔任研究機構之研究員具有智財專門著作

或研發，或是專利師，或是國內外少見之特殊技術或科技研發專長人員；在任用

的期間上，借調有兩年之限制，必要時可再延長一年，並且有「借調期滿歸建後

須滿二年以上始得再行借調」之限制，至於遴聘則僅有聘期一年之規定，且可再

次年續聘，無其他限制。分析以上規定，吾人可以發現，除了遴聘容許「國內外

少見之特殊技術或科技研發專長人員」無須具備智慧財產方面相關知識以外，具

備智慧財產方面知識幾乎是擔任技審官的必要條件。而比較智慧財產法院關於技

審官之任用現狀之後，我們也可以發現，目前技審官共有十三名，其任用係以借

調自智慧財產局的專利審查官之方式為主。 

  關於技審官之職權，依據智慧財產法院組織法第十五條第四項之規定：「技

術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術

之意見，並依法參與訴訟程序。」因此，技審官之職務主要係協助法官處理技術

方面問題，然而其並非完全屬於法官的私人顧問，因為其仍須依法參與訴訟程

序。換言之，技審官在訴訟程序上有其一定之地位。 

  至於技審官職務之具體內容規定在智慧財產案件審理法第四條，其規定：「法

院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上

及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為

直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」

因此，技審官對於訴訟當事人得基於其專業知識為說明與發問，其內容包含了單

純的事實問題以及法律上爭點；其次，證人與鑑定人是原本制度上協助法官認定

事實與技術內容的設計，但技審官亦可對之發問；另外，技審官在訴訟上之參與

甚至包含了證據保全程序；最後，技審官向法官陳述之意見，其內容則可能包含

了技術上與法律上之意見，是技審官最終影響法官心證形成的方式。 

  承前所述，技審官在訴訟上具有一定之地位，其非鑑定人亦非證人，而其參

與訴訟之具體方式則規定在智慧財產案件審理細則第十三條：「技術審查官經指

定協助訴訟審理後，應即詳閱卷證資料，依下列方式執行職務： 
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1. 就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，

並提供說明之專業領域參考資料。 

2. 就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考

意見。 

3. 於期日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可後，得向當事

人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、

訴訟代理人、證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。 

4. 在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘

驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。 

5. 協助裁判書附表及圖面之製作。 

6. 在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判

長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面。」 

  因此，歸納以上之規定，技審官概有協助整理爭點、協助調查證據、協助勘

驗、出庭發問與說明及陳述有關技術上之意見、協助裁判書附表及圖面製作等任

務。觀察技審官上述之程序參與規定，可以看得出來，技審官除了不直接參與證

據調查以及勘驗以外，幾乎是全程參與本案之審理活動。另外，技審官影響法官

心證最直接者，莫過於其向法官陳述意見之任務。陳述之內容除了單純技術知識

之提供外，當然更包含了其執行上述職務所得成果之報告，關於此一報告，審理

細則第十六條第一項規定：「審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務之

成果，製作報告書。如案件之性質複雜而有必要時，得命分別作成中間報告書與

總結報告書。」因此，技審官對法官陳述意見之方式可能有口頭以及書面的方式。 

  然而，不管技審官對法官陳述之意見為何，依據審理細則第十八條之規定：

「技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待

證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕
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行援引技審官之陳述而為舉證。」並且，倘技審官若作成報告書，依據同法第十

六條第二項之規定，該報告書不予公開
55
。 

 

第三目 技審官與鑑定人 

  所謂鑑定是指第三人受法院命令，向法院報告法官所不知的法規或經驗法

則，或將經驗法則適用於具體事實而得到事實判斷或是個案判斷之證據調查。在

智慧財產案件的審理中，法院通常選任具有專業知識之鑑定人所作成，屬於獨立

的證據方法，在規範上準用人證之規定。而法院任命之鑑定人通常亦將職務執行

成果作成鑑定報告呈交法院。技審官與鑑定人之首要差異在選任資格上，前者除

技術專業以外，甚至要求必須具備智慧財產法上之知識；後者則純粹以具備技術

專業為以足。因此，制度上對其之期待似存在差異。對於技審官而言，設計上似

乎希望其在專門技術上以及法律意見上可輔助法官。然而，除卻法律問題方面的

協助，技審官與鑑定人事實上在功能上存在許多的重疊，例如在單純專業知識之

提供上、依據專業知識認定事實，以及根據專業知識與法院調查之事實作成判斷

等職權上，技審官與鑑定人幾無二致。並且，新民事訴訟法強調鑑定人與當事人

之間的協同義務，將鑑定人定位為法官的輔助人，一方面受法官的指揮監督，就

法官所指定的範圍為鑑定；一方面賦予鑑定人對當事人或證人的訊問，使鑑定人

某程度上代替了法官應有的角色。相較於技審官「為使訴訟關係明確，就事實上

及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問」，以及「對於鑑定人與

證人直接發問」，二者似乎存在許多共同點。因此技審官是否是一種疊床架屋的

設計，或是其意本在於取代鑑定人，即為有趣的問題。 

                                                 

55
 「司法院將技審官定位為輔助法官之人，在科技問題上，提供諮詢意見，使法官不要浪費時間尋求其他意見諮詢之協助。技審官輔助提供諮詢意見及提出報告書係作為法官辦案時參考，其意見未必為法官所認可，是故於訴訟中揭示其報告書，會引起受不利益當事人爭議，反使技審官報告成為鑑定報告，違背本法設立技審官僅在提供協助與諮詢的目的。」李復甸，智慧財產法院現制檢討之建議，2009年 10月 14日，網址：http://fuldali.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 
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  承上述的討論，以及智財法院實務之發展，目前智慧財產法院已鮮少在當事

人所送交之鑑定報告以外，再委託第三公正機關進行鑑定。然而，此二制度雖然

有所重疊，但仍各有其存在之價值。畢竟，技審官在目前的編制上，僅有包含電

子、電機、資訊、機械、化學、醫藥生物及新式樣等領域共十三名，即使僅職司

鑑定報告之判讀，也不可能對於各類技術皆能完全了解，因此，鑑定人仍不可或

缺。此時，技審官之存在價值在於，當觸及需要另外送交第三公正機關鑑定之問

題時，技審官應有能力協助法官將待鑑定之標的與範圍與以決定，甚至挑選適合

之鑑定機關等，有助於增進證據調查之效率。當待鑑定之標的與範圍能夠有所限

制後，鑑定報告或許就不再是讓法官畏懼的厚厚一大本，法官也就較易藉由鑑定

報告了解技術內容，做到真正妥適的認事用法。 

 

第第第第二二二二項項項項    專利無效專利無效專利無效專利無效之之之之救濟程序救濟程序救濟程序救濟程序 

第一款第一款第一款第一款    行政處分行政處分行政處分行政處分對法院之拘束力對法院之拘束力對法院之拘束力對法院之拘束力 

  我國承襲歐陸傳統的二元訴訟制度，有關智慧財產案件的民事訴訟，依一般

民事訴訟程序進行；而行政相關案件，則應行行政救濟程序，已如前述。而此次

智慧財產法院之設立暨智慧財產案件審理法之施行，雖將民事、刑事、行政訴訟

交由單一法院進行審理，但依據智慧財產法院組織法之設計56，仍採民事、刑事、

行政訴訟（即普通法院與行政法院）分立之制度。法院除於民事、刑事訴訟中，

應就個案判斷智慧財產權之有效性57外，同時又保留最終審查智慧財產權之行政

處分有無違法或無效之行政訴訟。則行政機關授予智慧財產權之行政處分，對於

法院之拘束力究竟至何種程度，又與其他行政處分有何不同？ 

                                                 

56
 智慧財產法院組織法第二條：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務。」 

57
 智慧財產案件審理法第十六條第一項：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」，詳見後述。 
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第一目 行政處分之構成要件效力 

  行政處分之構成要件效力，係指行政處分對於其他行政機關、法院或第三人

之拘束效力而言58。就行政處分對行政機關的效力而言，行政機關除上下隸屬機

關外，並無互相審查合法性之權限，且行政機關本於同一政府內的分支，各各機

關間的行政處分應互有拘束力，司法院大法官釋字第三七九號解釋之理由書中

謂：「按土地法第三十條第一項前段規定私有農地所有權移轉登記之承受人以能

自耕者為限，本係基於國家土地政策，即公共利益之維護而為之限制，私有農地

承受人有無自耕能力，係由核發自耕能力證明書之機關認定…」即間接肯認行政

機關的行政處分對於另一行政機關亦有拘束力，惟尚未有司法院大法官解釋直接

或間接肯認行政機關所為之行政處分對於法院亦有拘束力59。 

  一般而言，依行政訴訟法第四條之規定，行政法院對於行政處分原具有審查

之權限，故行政處分自然不會對行政法院產生構成要件效力60。至於民事法院是

否受到行政處分之拘束，則視行政處分之審查密度、專業程度與否而不同。以民

事訴訟常見的自耕農證明的行政處分為例，該行政處分對於民事法院之法官而

言，係屬事實問題，自得憑其自然知法正義感，自行審查認定，不待行政訴訟之

最終結果。而若是土地徵收處分，則屬較為專業，且做成較為嚴密的行政處分，

因而必須待行政處分確定後才能審理。一般認為61，智慧財產權之授予雖為行政

                                                 

58
 吳庚（2006），《行政法之理論與實用》，第九版，頁 379，台北：三民。 

59
 熊誦梅（2007），〈行政機關授予智慧財產權之性質與效力〉，《法令月刊》，第 58卷 7期，頁

102。 

60
 行政訴訟法第四條：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。逾越權限或濫用權力之行政處分，以違法論。訴願人以外之利害關係人，認為第一項訴願決定，損害其權利或法律上之利益者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」 

61
 曾華松（2010），〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1輯》，頁 92-93。 
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處分，但屬涉及私人與私人間利益之私權，因而由普通法院進行審理並無不妥。 

 

第二目 對民事法院之拘束力 

  承前所述，授予專利權之行政處分對民事法院的拘束力，並不如一般行政處

分的構成要件效力，使民事法院必須遵守之。換言之，民事法院對該行政處分的

效力，仍有相當程度的自為決定空間，惟此畢竟非具有決定權限之行政機關所為

之決定，故不會有行政機關為行政處分之對世效力，而僅具有個案效力。然而，

當該授予專利之行政處分的有效性，已經進入行政爭訟程序時，法院的處理則有

所不同。 

  首先，行政法院對於授予專利之行政處分的違法性或有效性若已有認定，則

實務認為民事或刑事法院就此不得再為實體審查而為相左之認定62。其次，當民

事訴訟進行中，而對於該授予專利之行政處分的違法性或有效性已開始行政爭訟

程序時，實務則認為63，民事或刑事法院應停止民事或刑事訴訟。 

  而在民事訴訟進行中，對於該授予專利之行政處分的違法性或有效性尚未開

始行政爭訟程序時，實務認為64，審判長應依民事訴訟法第一百九十九條第二項

之規定行使闡明權，曉諭當事人就行政處分是否無效或違法事宜，先依行政爭訟

程序確定之。審判長若有違背此項闡明義務，就該先決事實自行認定而為實體判

決之依據，其訴訟程序即有重大瑕疵，此等判決亦屬違背法令。另外，學說對此

則有不同意見。學者認為65，若必須停止訴訟，被控侵權者會自行或找其他人以

不同理由重複提起行政救濟，干擾民事侵權訴訟之進行。除此之外，被控侵權者

亦可能明知有多項舉發事由，但利用訴訟技巧，在行政救濟程序一次僅提出一

                                                 

62
 最高法院 93年度台上字第 2014號判決。 

63
 最高法院 93年度台上字第 2014號判決。 

64
 最高法院 91年度台上字第 1956好判決、最高法院 90年度台上字第 523號判決。 

65
 沈冠伶（2003），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(上)〉，《台灣本土法學雜誌》，45期，頁

36-40。 
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項，視民事訴訟程序進行之需要反覆藉提起舉發程序（不構成一事不再理），達

到干擾民事訴訟程序進行之目的。另外，智慧財產權案件能否儘速解決紛爭，與

當事人之利益有重大關連；技術變遷亦快速，停止民事訴訟而久候行政訴訟結果

可能對當事人產生重大而無法回覆之不利益。而從現行行政訴訟法第十二條之規

定，不能導出民事法院於此時不得就先決問題自為判斷之結論。據此，審理民事

侵權訴訟之法院得自為判斷，不受原行政機關所作成行政處分之拘束。 

  此外，另有學者認為66，錯誤之土地登記，未依法更正之前，仍然不影響人

民依法取得土地所有權之存在，此亦為實務見解所肯認67。同樣的理由，絕對禁

止徒依錯誤的智慧財產權授權登記，不踐行證據調查，而逕以其授權登記尚未依

法撤銷或廢止為理由，判決智慧財產權侵權成立。實務上亦有相同見解68，認為

該授予專利權之行政處分，其效力並不拘束民事法院。蓋此時民事法院對於該授

予專利權之行政處分的認定，僅具有個案效力，此認定和行政處分之效力並不重

覆排斥。況且就明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等待行政救濟

之結果，過於曠日廢時。 

 

                                                 

66
 曾華松（2010），〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1輯》，頁 92-93。 

67
 最高法院 78年度台上字第 2338號判決、臺灣高等法院 77年度重上更（五）字第 2號判決。 

68
 台北地方法院 94年度智字第 46號判決；司法院第 50期司法業務研究會法律問題研討第 9則（2001），刑事法律專題研究（18），第 805-806頁。 法律問題：訴訟案件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性。法院可否進行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專利案？  甲說：專利權核定乃屬行政處分，此行政處分對於普通法院有「構成要件效力」之拘束效果，普通法院不可為相反之認定。而且對於已確定之專利權若有新穎性、進步性之質疑，法律上已有舉發之救濟途徑，普通法院不可逕行認定其欠缺新穎性、進步性。 乙說：舉發制度乃全盤性摧毀該專利權效力之制度；而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政處分，可以逕行否定其效力。否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。 研討結論：採乙說。 
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第三目 對行政法院之拘束力 

  而在行政法院方面，雖然行政機關所為之行政處分原則上並不拘束行政法院

已如前述，惟學說上仍舊有行政法院對於行政機關就專利權是授予或無效「判斷

餘地」之問題。所謂「判斷餘地」係指立法者於法律構成要件之法律用語使用不

確定法律概念時，行政機關就高度屬人性、專業性、經驗性及政策性等事件，得

依其專業上之判斷而為決定。又行政機關之「判斷餘地」大約可分成四種，分別

為「高度屬人性之判斷」，例如公務員考績之考核、考試成績評分；「高度專業性

之判斷」，例如教師升等評審之審查；「高度經驗性之判斷」，例如環境影響評估

委員會之環境評估審查、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）對於某電視節目是否涉

及違法而應予停播之認定；「高度政策性之判斷」，例如開鑿雪山隧道之決定、設

置或廢止核能發電廠使用之決定69。而法院對行政機關所為屬於其「判斷餘地」

之行政處分的司法審查，基於權力分立原則，法院對於行政機關之決定，原則上

應予尊重，亦即判斷餘地原則上不受司法審查，例外於行政機關之決定有違法情

事時，司法始得介入審查。實務上，司法院大法官釋字第三一九號解釋，翁岳生、

楊日然、吳庚大法官所提出的不同意見書即以典試委員之評分為例：「典試委員

之評分雖應予尊重，但如其評分有違法情事時，並不排除其接受司法審查之可能

性（行政法院五十五年判字第二七五號判例參照）。法院固不得自行評分以代替

典試委員之評分，惟得審查考試程序是否違背法令（如典試委員有無符合法定格

要件），事實認定有無錯誤（如部分漏未評閱或計分錯誤），有無逾越權限（如一

題三十分而給逾三十分）或濫用權力（專斷、將與事件無關之因素考慮在內）等。

若有上述違法情事，行政法院得撤銷該評分，使其失去效力，而由考試機關重新

評定。」而專利權、商標權等智慧財產權之授予，係屬高度專業性的行政決定，

尤其是專利權，涉及各種領域之技術知識，故智慧財產局配置各類技術領域之專

                                                 

69
 杜沛蓁（2010），《以專利侵權事件為中心論專利訴訟之有效性判斷》，頁 63，國立台北大學法律學系碩士論文。 
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業人員，專門審查專利權之授予及舉發決定。因而，智慧財產權之授予是否屬於

行政機關判斷餘地之範圍，即生疑異。 

  對於此問題，論者有認為70，早期之所以有「判斷餘地」的問題，基本上係

發生於法院對於專利案件之認知「係屬於高度專業技術性之判斷」，而於事實認

定部分自我設限。再者，法院對於專利案件審查與判斷的知識，因為不少傳承自

委行政機關的講習或意見，是故法院向來尊重行政機關之「技術專家意見」。然

而，配合審理範圍的擴大，法院職權應就其事實認定、法律解釋及涵攝作全面之

審理，「判斷餘地」必須儘可能地限縮；再者，在智慧財產法院成立後，配合「技

術審查官」之設置，劃分法官與技術審查官之功能與定位，進而培養「法律及技

術背景之智慧財產法官」，法院當有突破以往桎梧的氣魄，不再發生自限審查職

權的現象。 

 

第二款第二款第二款第二款    行政救濟之當事人行政救濟之當事人行政救濟之當事人行政救濟之當事人 

  依我國現行法制，欲使專利有效無效之行政救濟程序，共分成舉發、訴願、

向智慧財產法院提起行政訴訟及上訴至最高行政法院等四個層級，並應分別依專

利法、訴願法及行政訴訟法之規定處理。惟除專利法上關於舉發之規定外，訴願

法及行政訴訟法皆屬一般行政行為之救濟程序，而非專為智慧財產案件所設計的

救濟制度，因而在專利案件的行政濟救上，產生不合理的情形，尤以本部分所要

探討的行政救濟之當事人為最。 

 

第一目 行政救濟之兩造當事人 

  舉發，是專利法所規定的特別行政救濟程序，依專利法第六十七條第二項之

規定，「任何人」得附具證據，向專利專責機關提起舉發，而由當初決定授予專

                                                 

70
 林榮琳（2007），〈智慧財產法院審判權之相關問題－以專利實務之判決效力為中心〉，《法令月刊》，第 58卷第 7期，頁 174。 
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利權的專利專責機關進行審查。此係屬法定之訴願先行程序，由任意第三人提出

申請，而使行政機關再次自我檢討的行政救濟行為，並無疑問。 

  對於舉發之決定有所不服，專利權人或第三人得就該舉發之決定提起訴願。

依訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，

致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」依此，第三人向專利專責機關（即

智慧財產局）舉發撤銷某專利，所獲駁回之決定係為一行政處分已如前述，第三

人對該行政處分有不服者，得以該行政處分為對象提起訴願，以資救濟。而依訴

願法第 58條第 3項之規定：「原行政處分機關不依訴願人之請求撤銷或變更原行

政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關係文件，送於訴願管轄機關。」因

此對於專利舉發案件所提起訴願的相對人，為作成處分的智慧財產局，由智慧財

產局進行答辯。蓋此時專利權人或第三人所提起訴願之標的，係該舉發決定之行

政處分，故作成該處分之智慧財產局即應負起責任，作為訴願之相對人進行答

辯，而非專利權人。 

  而對於訴願之決定不服而欲對之提起救濟，依行政訴訟法第四條第一項之規

定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，

經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不為決定，或延長訴願

決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。」及第五條之

第一項之規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，於法令所定期間

內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經依訴願程序後，得向

高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴

訟。」故人民對行政機關所為之行政處分認有違法、不當或有應作為而不作為，

經訴願決定仍有不服者，得以原作成處分的行政機關為被告，提起撤銷訴訟或課

予義務訴訟。在專利舉發撤銷程序中，原作成行政處分之機關為專利專責機關，

亦即智慧財產局，故該行政訴訟即以智慧財產局為行政訴訟之相對人（即被告）。

同樣的，對於高等行政法院（目前的專利行政救濟程序係智慧財產法院）之判決

有所不服，即以舉發人（或專利權人）及智慧財產局作為訴訟之兩造相對人，向
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最高行政法院提起上訴71。 

  然而，此一行政救濟制度，就一般行政事件而言，例如財稅、交通、土地、

衛生、勞工等事項，皆係受行政處分一方不服行政機關之處分，而循訴願、行政

訴訟等程序請求救濟，因此由受行政處分之人與為行政處分之行政機關為雙方當

事人並無不妥；但在專利舉發案件中，則涉及第三人（舉發人、訴願人、行政訴

訟之原告）與專利權人之間相互爭奪私法性質權利（例如與專利權相關之損害賠

償之爭議等）之情形，如僅由行政機關負責答辯，顯不合理72。蓋專利權係具有

私法性質之權利，與一般行政處分本有所不同；且就專利有效無效之爭議，專利

權人當為最相關，且最為深入了解該項爭議之人，卻由智慧財產局負責該專利有

效無效之答辯，並作為行政爭訟之當事人，實為可議。 

 

第二目 專利權人的角色 

  既然專利權人並非行政救濟程序中之當事人（在此姑且不論第三人舉發撤銷

成立後，專利權人作為原告提起救濟之情形），則專利權人在行政救濟程序中，

究竟還能夠扮演什麼角色？依訴願法第二十八條第一項之規定：「與訴願人利害

關係相同之人，經受理訴願機關允許，得為訴願人之利益參加訴願。受理訴願機

關認有必要時，亦得通知其參加訴願。」另依行政訴訟法第四十二條第一項之規

定：「行政法院認為撤銷訴訟之結果，第三人之權利或法律上利益將受損害者，

得依職權命其獨立參加訴訟，並得因該第三人之聲請，裁定允許其參加。」如前

所述，專利權人被行政救濟程序所規定的當事人排除在外，僅能以「參加人」的

身分參與行政救濟程序。在訴願程序中，專利權人與智慧財產局（行政機關）之

立場一致，均為維護其所被授予（或授予）的權利，故應適用訴願法第二十八條

第一項後段的規定，由智慧財產局通知其參加訴願。而在行政訴訟程序中，專利

                                                 

71
 行政訴訟法第二百三十八條第一項：「對於高等行政法院之終局判決，除法律別有規定外，得上訴於最高行政法院。」 

72
 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 190，國立中正大學法律學系碩士論文。 
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權人係為權利將受損害者，故法院得依職權或依專利權人之聲請，裁定訴訟參加。 

  由此可見，專利權人於專利行政救濟程序中係極為被動的，其既非為行政救

濟程序之當事人，亦必須於第三人與智慧財產局就其專利之有效無效發生爭執

時，始可主動或被動地參與該救濟程序。惟就專利有效無效之爭議，專利權人當

為最具有厲害關係，並最為深入了解該項爭議之人，使之置身行政救濟程序之

外，實有不妥。且若智慧財產局作為行政救濟程序之被告而敗訴確定時，專利權

人甚至沒有權利決定是否提起上訴救濟，而必須被動地等待智慧財產局的動作，

實為荒謬之情形。 

 

第三目 學者建議兩造當事人訴訟 

  對於前述不合理的情形，學者認為73，公眾審查之目的，任何第三人於專利

專責機關審查並為決定之後，如果認有足以否定申請人之資料，均可透過舉發及

行政救濟之程序，將專利專責機關所賦予的權利溯及既往地自始加以剝奪，使其

自始不生效力。專利專責機關於審查時，其申請者固為第三人，其舉發之對象實

應為專利權人，而非專利專責機關。現行我國之專利有效無效之行政救濟程序，

實為第三人挑戰專利專責機關所作成的決定，而忽略了其實第三人與專利專責機

關站在同一邊，同樣都是扮演審查者的角色。若以專利專責機關為被告，而專利

權人反而僅為參加人，等於要求主管機關為權利人所申請之權利辯護，替權利人

主張其權利符合保護要件，此顯然與主管機關扮演審查者之角色相矛盾。 

  而在法院的實務運作上，亦曾出現到終審階段始發展成雙方當事人爭訟的結

構而引發的矛盾情形。以最高行政法院九十一年度判字第一五九四號判決為例，

該判決雖為商標評定之判決，惟商標評定與專利舉發係為相同之情形。本案起因

於智慧財產局核准「成品」國際開發有限公司所申請之「誠品 LADEB’ETANA」

                                                 

73
 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139期，頁 13。 



 

52 

商標註冊，現以書店及零售商場複合式經營而於國內著名的「誠品」股分有限公

司，以「誠品」係其經營多年而於「成品」公司之商標註冊時即已成為著名標章，

故而智慧財產局核准前開商標註冊之舉，實乃違反當時商標法第三十七條第一項

第六、七、十一款等規定，因而申請評定該註冊商標無效。智慧財產局經審查後，

以申請有理由，做出撤銷系爭註冊商標之評定。後經「成品」公司向經濟部訴願

審議委員會提起訴願，仍獲得維持原處分之訴願決定。「成品」公司遂以智慧財

產局為被告，向台北高等行政法院提起撤銷訴訟，「誠品」公司則以參加人之身

分參加訴訟。台北高等行政法院審理後發現，原處分之評定實有違誤之處，維持

該評定之訴願決定亦有未洽，因而作出撤銷原處分及訴願決定之判決。對此判

決，參加人「誠品」公司不服，乃以「成品」公司及智慧財產局為被上訴人，向

最高行政法院提起上訴，最高行政法院審理後，維持原判決。由本案發展過程中

可知，原本一直與上訴人「誠品」公司站在同一陣線之智慧財產局，於最後的訴

訟程序中，卻遭上訴人列為被上訴人，進而分道揚鑣，處於對立的地位。惟雖上

訴人「誠品」公司與智慧財產局形式上處於對立之地位，但實質上智慧財產局就

有關該註冊商標是否應予評定無效，實與上訴人持同樣之觀點，從而難以期待智

慧財產局將會在該訴訟程序中，充分發揮其與上訴人對立之角色，提出反駁上訴

理由的各種觀點。此即是由一方當事人爭訟結構出發，最後卻形成兩方私人當事

人爭訟之結局。如此實非制度設計應有之常態，而且也可導致其中一方當事人在

無法有效參與前階段爭訟程序的情況下，於爭訟最後階段不得不為其爭取權益，

挺身而出，不僅喪失其程序利益，亦不符程序正義之理念74。 

  故學者多主張75可在專利（商標亦同）行政救濟上引進兩造當事人訴訟制度

                                                 

74
 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－－以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2卷第 1期，頁 18。 

75
 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－－以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2卷第 1期，頁 24、謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，139期，頁 12-14。 
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（無效訴訟），即就專利權請求之專利權有效性之爭訟類型中，以該訴訟程序中

真正權利所有人與利害關係人為兩造當事人，而專利專責機關則為提供意見之訴

訟參加人，採法律上利益認定，落實訴訟權能，或可基於公益觀點，進行職權調

查。如此，智慧財產局也可發揮其作為一專利專責機關之專業及客觀功能，而非

淪為尷尬的選邊站或意見反反覆覆、不斷變更之被告地位。 

 

第四目 智慧財產法院成立後之情形 

  雖然多數學者強烈建議專利行政救濟上，應改採兩造當事人之訴訟制度，始

為適當，惟於智慧財產法院成立之後，縱其乃綜合民事、刑事及行政訴訟程序於

一身，卻仍舊惟持傳統二元訴訟之制度。換言之，當事人與智慧財產法院因專利

侵權與否發生爭執，而生專利權有效無效之爭議時，仍必須於智慧財產法院，以

智慧財產局為被告另提起一個行政訴訟。更有甚者，依智慧財產案件審理法第十

七條之規定，法院為判斷當事人主張或抗辯智慧財產權有效性時，如有必要，得

以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。該條規定立意雖佳，然智慧財產局卻落得

身份尷尬之處境，蓋同樣是智慧財產局人員，卻可以因參加訴訟及審查舉發撤銷

之人員不同，而可能有兩種完全相反的見解，將會讓大眾有無所適從之批評76。

此亦充分反映出因智慧財產權本質上是當事人間私權之爭執，作為審查機關的專

利專責機關之介入訴訟，非但不能因專業能力為整個訴訟帶來益處，反而因其身

份尷尬，而使其立場被迫動搖。 

 

第三款第三款第三款第三款    異議與舉發制度異議與舉發制度異議與舉發制度異議與舉發制度 

  對於專利專責機關授予智慧財產權之決定有所不服，任何人得於一定期間

內，向專利專責機關表示不服，此即「公眾審查」之核心價值，蓋專利專責機關

                                                 

76
 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，王美花發言，月旦法學雜誌第 139期，頁 65。關於審理法第 17條，詳見第貳章第二節第三項第二款。 
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（我國即指智慧財產局）以單一機關之力，審查全國所有的專利申請案，再加上

其他業務（如商標申請），對於專利申請之審查，難免會有所疏漏，故集結公眾

之力，就專利申請之內容，針對專利專責機關所未注意的部分，使任何人皆得表

示不服，而使專利歸於無效。惟我國在專利法之立法沿革上，曾有過「異議」及

「舉發」二種不同的制度，為何作如此修正，以及現行舉發制度是否優於舊法的

異議制度，是本文所要探討的。 

 

第一目 民國九十二年以前的領證前異議制度 

  依民國九十二年修正前專利法第 47條之規定：「審定公告之發明專利案，有

下列情形之一者，即為審查確定：一、公告期滿無人異議者。二、異議因程序不

合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟，經

駁回確定者。三、異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回

確定者。」再依同法第 50條第 2項之規定：「經審定公告之發明審查確定後，自

公告之日起給予發明專利權並發證書。」故我國專利法之異議制度為「專利權授

予前異議制度」，專利權人欲取得專利證書，必須等待異議期間經過，若無人異

議，則只需等待三個月，然而若有人提出異議，則必須等待行政救濟程序確定後，

始能取得專利權。 

  而依民國九十二年修正前專利法第四十一條第一項之規定：「公告中之發

明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四

項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告

之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」該條

規定，非互惠國之外國人申請專利、不符合專利權保護之要件，或不符合優先權

之規定者，任何人得於專利授予前之公告後，對之提出異議；而非有權申請專利

者申請核准專利權時，利害關係人得於專利授予前之公告後，對之提出異議。 

  故依舊專利法之規定，有關異議之行政救濟程序應包括：第一、異議人向智

慧財產局提出異議；第二、異議人或被異議人不服異議決定而提起訴願；第三、
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異議人或被異議人不服訴願決定而向高等行政法院提起行政訴訟；以及第四、異

議人或被異議人不服高等行政法院判決而向最高行政法院提起上訴。此一冗長的

程序往往耗時數年，所以久為實務與學者所詬病，故一直有不少廢除異議制度之

呼籲77。而在民國九十二年，專利法修正之後，正式將專利授予前異議制度廢除，

其修正理由為：為整合異議與舉發制度，使公眾審查一元化，而廢除異議制度78。

學者對此一修正，亦多表贊同79，蓋各國之專利制度，早已陸續將專利授予前異

議制度廢除，此次修正亦屬符合國際立法例上之趨勢。 

 

第二目 領證後異議制度 

  所謂「領證後異議制度」，係指異議人於專利專責機關核准並授予專利權後

的一定期間內，異議人對該專利權附異議理由，向專利專責機關提出異議，其性

質上屬於公眾審查之一環，目的係為讓一般大眾能協助專利專責機關再檢視是否

有不當授予之專利權。我國法下，從未有過如同德、日、韓等國專利法下的領證

後異議制度。然而，在民國九十二年修法之前，確也曾有過爭議，是否應將修法

前的領證前異議制度改為領證後異議制度？是否應將修正後的異議制度與專利

舉發撤銷制度並存？ 

  第一個問題已如前述，領證前異議制度有所不當，本應修正。惟，究竟應將

異議制度整個廢除，抑或是改成領證後異議而與舉發撤銷制度並存，則有疑異。

蓋異議制度性質上屬於公眾審查，讓社會大眾就專利主管機關之審查結果有機會

表示不同之意見，以避免誤發不適當之專利權。而舉發撤銷制度亦具有公眾審查

之作用，所不同之處在於其是於核准專利後，讓社會大眾或利害關係人有機會將

該專利宣告無效或撤銷。在外國，異議是向負責審查專利之機關或單位提出，而

                                                 

77
 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 207，國立中正大學法律學系碩士論文。 

78
 立法院公報第 92卷第 4期，委員會記錄，頁 202。 

79
 蔡明誠（2004），〈從比較法觀察我國專利法的國際諧和、修正及未來〉，《全國律師》，8卷 12期，頁 13。 



 

56 

使專利無效之無效宣告制度(即類似我國的舉發撤銷程序)，則是向另一單位(例

如，專利主管機關內設之審判部或專利法院)提出，而以專利權人為相對人。因

此，異議是屬於負責審查之行政機關之職掌範圍，而無效宣告則是以當事人進行

的方式為之，讓原審查機關以外之單位進行審理80。由此觀之，異議制度與撤銷

制度二者的功能與作法並不相同。 

  然而，反觀我國的情形，異議與撤銷都是向智慧財產局提出，都是由負責審

查之行政機關處理之，究其實質，二者並無明顯差異。故於民國九十二年修法之

時，即將異議制度完全廢除，其立法理由即明白表示：為整合異議與舉發制度，

使公眾審查一元化，而廢除異議制度。惟學者認為81，我國專利之行政救濟制度，

在國際上相當獨特，不僅造成行政、司法資源之嚴重浪費，也易使人民陷入無止

境之冗長救濟程序，使其權益無法受到有效的保障。故重要的課題實為，應如何

改進我國專利之行政救濟制度，特別是應將撤銷改由與原審查單位以外之機關審

理，並改為無效訴訟形式，以舉發人與專利權人為雙方當事人，而非以專利主管

機關為一方當事人。如此一來，異議制度與舉發撤銷（宣告專利無效）制度將各

有其不同之功能與作法，二者並不會產生重疊之現象。 

 

第三目 舉發制度之規定 

  依現行專利法第六十七條之規定：「有下列情事之一者，專利專責機關應依

舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條

或第四十九條第四項規定者。二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不

予受理者。三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。（第一項）以違反第十

                                                 

80
 謝銘洋主持（1999），〈新型專利權採登記制及領證後異議制度可行性之研究期末報告書〉，《經濟部智慧財產權局》，頁 152-153。 

81
 謝銘洋主持（1999），〈新型專利權採登記制及領證後異議制度可行性之研究期末報告書〉，《經濟部智慧財產權局》，頁 153。 
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二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，

任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。（第二項）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。（第

三項）舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。

（第四項）」依本條之規定，任何人得以該專利非利用自然法則之技術思想所完

成、不符合產業上利用性、新穎性、進步性之要件、屬於法定不予專利之事由、

專利說明書未充分揭露、違反先申請主義、修正超出原專利說明書所揭露之範圍

等理由，向專利專責機關提出舉發，撤銷該專利。而若係以違反共同發明人必須

由全體共有人提出申請之規定為理由者，則限於利害關係人始能向專利專責機關

提出舉發。 

  有疑異者，係該條第一項之規定，專利權之撤銷除了任何人皆得提出的「舉

發」一途之外，亦得由專利專責機關「依職權」為之。唯此所謂「依職權」者，

究何所指？若有第三人提出舉發後，撤回其舉發之聲請，而專利專責機關於其撤

回舉發聲請前，已知該專利確有應撤銷之事由（如發現有先前技術而不符合進步

性之要件），此時，專利專責機關是否應依職權撤銷該專利？再以新型專利技術

報告為例，依專利法第一百０三條第一項之規定82，任何人得以該新型專利不符

合產業上利用性、新穎性、進步性之要件等為理由，向專利專責機關申請新型專

利技術報告。而專利專責機關依同條第三項之規定，應指定專利審查人員作成新

型專利技術報告。此時，專利專責機關將有可能做出該新型專利事實上有不符合

                                                 

82
 專利法第一百０三條：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第九十四條第一項第一款、第二款、第四項、第九十五條或第一百零八條準用第三十一條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。專利專責機關應將前項申請新型專利技術報告之事實，刊載於專利公報。（第一項）專利專責機關對於第一項之申請，應指定專利審查人員作成新型專利技術報告，並由專利審查人員具名。（第二項）依第一項規定申請新型專利技術報告，如敘明有非專利權人為商業上之實施，並檢附有關證明文件者，專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。（第三項）新型專利技術報告之申請於新型專利權當然消滅後，仍得為之。（第四項）依第一項規定所為之申請，不得撤回。（第五項）」 
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產業上利用性、新穎性、進步性等要件之情事，然該第三人並非向專利專責機關

舉發撤銷該新型專利，專利專責機關是否應「依職權」撤銷該專利？經面詢智慧

財產局員工表示，實務上幾乎不曾適用過專利法第六十七條的規定「依職權撤銷

專利」，故不論何種情形，一般而言，智慧財產局都不會主動依職權撤銷專利。

並且，為避免使該規定成為具文，民法九十八年十二月三日行政院院會通過送立

法院審議的專利法修正草案，於草案第七十三條（即現行法第六十七條）之規定，

將「依職權」刪除，而改為「發明專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責

機關提起舉發…」。故新專利法修正通過之後，未來將不再會有此一爭議。 

 

第四目 「一事不再理」的違憲問題 

  依同條第四項之規定：「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及

同一證據，再為舉發。」一般認為，此項規定為專利法「一事不再理」之規定，

其目的在於避免他人反複利用舉發制度，妨害專利權之行使，並利用實務常見的

停止訴訟程序，拖延訴訟之進行83。惟此所謂「一事不再理」，其實大有問題。

蓋民事訴訟法上所謂一事不再理，規定於民事訴訟法第二百五十三條84，又稱「重

複起訴禁止」，係為避免法院就同一訴訟重複審判而造成訴訟之不經濟與發生前

後判決之矛盾，又為保護被告，避免一再重複被迫為不必要之訴訟行為。前訴訟

一旦訴訟繫屬，即生後訴訟之訴訟阻礙85。而究竟有無重複起訴，則必須檢視其

是否符何下列二個要件：一、當事人同一；二、訴訟標的同一。就前者而言，訴

訟上之請求係原告對於特定被告之關係所主張法律關係，此項法律關係之存否，

只要在該原告與被告之間獲得相對之解決即可，從而前、後二訴訟之訴訟標的係

為同一者，若前訴訟與後訴訟之當事人不相同，則不生重複起訴之問題。惟若前、

後二訴訟之訴訟標的為同一，而二訴訟之原告與被告之地位倒置，亦生重複起訴

                                                 

83
 經濟部智慧財產局編印（2008），《專利法逐條釋義》，頁 164，台北：經濟部智慧財產局。 

84
 民事訴訟法第二百五十三條：「當事人不得就已起訴之事件，於訴訟繫屬中，更行起訴。」 

85
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（中）》，第七版，頁 379，台北：三民。 
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之情形。就後者而言，所謂訴訟標的，係指訴訟之客觀要素，即原告表明當事人

在該件訴訟中所爭執之事情，並為原告要求法院為具體裁判之標的86。訴訟標的

是否相同，係依所採取舊訴訟標的理論與新訴訟標的理論之不同而標準不同87，

實務上採舊訴訟標的理論，係以一個請求權基礎作為一個訴訟標的。此二要件必

須同時符合，始發生一事不再理之問題。然而，反觀專利法上所謂「一事不再理」，

其雖規定不得針對同一專利權（類似於同一訴訟標的）以同一事實及同一證據提

起舉發，惟係「任何人」皆不得再提出舉發！換言之，設某甲以 A 事實證據就 B

專利向智慧財產局提起舉發，則乙、丙、丁…等第三人或任何人即不得再以 A

事實理由就 B 專利向智慧財產局提起舉發，甚至再提起後續的訴願、訴訟時，

皆可能以該條規定為理由駁回。此規定無視於前、後舉發之當事人根本不同，更

扼殺了其他任意第三人就同一專利之同一事實證據，提出不同理由以說服法官支

持其舉發之可能。質言之，此根本與民事訴訟法上「一事不再理」之意旨不符，

完全是概念引用錯誤。 

  更重要的是，請願、訴願與訴訟等救濟權利，是憲法所保障的基本權利88。

惟因該項規定，人民所固有的救濟之權利，竟因他人的行為（以同一事實證據就

同一專利舉發失敗）而受到限制，此即有違憲之疑慮。蓋每個人民的基本權利都

應受到保護，縱使提起後舉發之人以和前舉發相同的事實證據對同一專利再提起

舉發，有極大的可能會獲得與前舉發相同的駁回決定，但這並不能排除後舉發人

在舉發程序或是後續的訴願、行政訴訟程序中因不同的訴訟技巧或因不同法官認

同其意見，而獲得不同決定（判決）的結果。惟此規定則完全排除此種機會，而

直接因某一舉發人的行為限縮了其他任何人的救濟權利。學者對此更提及89，該

                                                 

86
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 289，台北：三民。 

87
 此非本文重點，在此恕不贅述，詳情請見陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（中）》，第七版，頁 380-385，台北：三民。 

88
 憲法第十六條：「人民有請願、訴願及訴訟之權。」 

89
 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－－以專利權效力爭訟程序為中
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項規定原係仿自日本專利法第一百六十七條所制定，而日本專利法該條規定則係

繼受奧地利舊專利法而來。奧地利該舊專利法條文，因使未參與相關爭訟程序之

第三人亦受其程序結果之拘束，而被該國憲法法院認定違反平等原則，故而違

憲。而在日本專利法之情形，學說上亦有認為該規定有剝奪日本憲法第三十二條

所賦予之接受裁判的權利，而對其合憲性提出質疑。雖日本司法實務並不認定該

規定違憲，但適用上亦極度謹慎，而朝限縮其適用範圍的方向上發展。相較之下，

我國的行政、立法部門似乎完全沒有意識到該項規定之合憲性問題。尤有甚者，

於民國九十年專利法修正時，更將「經審查不成立『確定』者，任何人不得以…」

改為「經審查不成立者，任何人不得以…」，刪除「確定」二字，更是強化將爭

訟結果同時拘束未參加爭訟程序之第三人的情形，使未踐行所有審級的法律爭訟

程序亦得影響任意第三人。該次修法，根本是為了行政機關處理程序之便，即以

效力未定之行政處分，限制人民的救濟權利，實有違正當法律程序之概念，難以

肯定其合憲性。 

  此外，智慧財產法院成立後，更使該項規定的問題愈加擴大。依智慧財產案

件審理細則第二十八條第二項之規定：「關於智慧財產權有無應撤銷、廢止原因

之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發或評定不成立確定，或已逾申請

評定之法定期限，或其他依法已不得於行政爭訟程序中主張之事由，於智慧財產

民事訴訟程序中，不得再行主張。」依本項規定，於行政爭訟程序中，因第三人

的行為限制人民救濟權利的情形，甚至於民事訴訟程序中亦有其效果。換言之，

民事法院就被告提出專利有效性抗辯時，必須審酌係爭專利所有相關的舉發卷

證，民事法院於訴訟程序中必須審酌與訴訟當事人完全無關的事證，以判斷被告

所提出的的抗辯是否有理由，此為荒謬情事之其一。再者，審理細則僅規定不得

於行政爭訟程序中提出之事實證據，亦不得再於民事訴訟程序中提出，反之則未

予規定，似乎認為被告仍可再就侵權訴訟中的同一事實證據於舉發案件中爭執

                                                                                                                                            心〉，《政大智慧財產評論》，第 2卷第 1期，頁 6。 
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之。然學者認為90，若允許被告於侵權訴訟之外，就相同事證得再提出舉發撤銷，

將造成資源的浪費，因為在智慧財產法院有配置技審官的情形下，可以就專利舉

發事由是否成立，為實質之認定，若容許被告仍可再就侵權訴訟中的同一事實證

據於舉發案件中爭執，且仍由智慧財產法院法官及相同人員配置下審理，等於是

一件事情在智慧財產法院重複被審理二次，而無必要。本文認為，學者見解係因

智慧財產法院成立後，統一審理民事、刑事及行政爭訟程序下的訴訟經濟考量，

惟考量到如上所述專利法第六十七條第四項及智慧財產案件審理細則第二十八

條第二項的荒謬規定，不論是行政爭訟程序拘束民事訴訟程序，亦或民事訴訟程

序拘束行政爭訟程序之規定，皆不應存在，始符合憲法第 16條保障人民請願、

訴願與訴訟權利之意旨。 

 

第四款第四款第四款第四款    訴願程序訴願程序訴願程序訴願程序 

  對於智慧財產局就專利之舉發所為之准駁決定不服，因該決定屬行政處分，

故當事人不得就該准駁之決定，直接向智慧財產法院提起行政訴訟，而必須依訴

願法第一條第一項之規定91，向訴願管轄機關提起訴願。惟訴願性質上屬行政程

序之一環，係行政體系內部之「自省的救濟程序」，並非獨立於行政體系外之司

法程序92。而專利無效救濟程序有別於一般行政訴訟程序，與其他行政行為適用

同一行政救濟程序，是否適當，又是否能達到行政機關自我檢討的功能，即生疑

異。 

 

第一目 審理訴願機關 

                                                 

90
 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，

139期，頁 11。 

91
 訴願法第一條第一項：「人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。但法律另有規定者，從其規定。」 

92
 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 295-300，台北：三民。 
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  依訴願法第四條之規定：「訴願之管轄如左：六、不服中央各部、會、行、

處、局、署所屬機關之行政處分者，向各部、會、行、處、局、署提起訴願。」

授予專利或舉發決定之行政處分，為智慧財產局所作成，而智慧財產局則隷屬於

行政院經濟部。故依該條規定，對該等行政處分如有不服，應向經濟部提起訴願

93。 

  而從經濟部訴願會所審理的訴願案件來看，除智慧財產局相關案件外，尚包

括工業局、水資源局、礦物局、水利處等機關所為之處分，法學或科技專長人員

之分配，理論上應配合此等多元化訴願種類，合理規劃94。但實際上經濟部訴願

審議委員會組成人員，大多數為具有法制專長者，而無專利審查委員之經歷95。

換言之，由經濟部訴願會審理具高度專業性的專利有效性案件，實難達其成效。 

 

  再反觀經濟部訴願會的案件統計資料96來看，以民國九十八、九十八年為

例，商標案件、專利案件及其他案件，分別為 282件、176件、150件，以及 297

件、212件、138件，智慧財產相關行政爭訟案件比例高達 75%(九十八年)及

79%(九十九年)，其他年度亦為類似情形。由此可知，經濟部訴願會所審理的訴

願案件，有高達八成係屬智慧財產相關案件，若將之抽離經濟部訴願會，則經濟

部訴願會似無用武之地，或至少，因其業務大幅縮減，而有減少預算之虞。 

 

第二目 訴願程序是否應廢止 

                                                 

93
 智慧財產局網站，網址：

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1631&Language=1&UID=7&ClsID=

19&ClsTwoID=0&ClsThreeID=0（最後瀏覽日期：2012/6/29）。 

94
 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－－以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2卷第 1期，頁 7。 

95
 陳啟桐（2001），《專利權撤銷制度之研究》，頁 192，國立中正大學法律學系碩士論文。 

96
 經濟部訴願審議委員會網站，網址：

http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA400000.aspx?ID=154&FN=155（最後瀏覽日期：
2012/6/29）。 
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  從整體專利行政救濟程序來看，專利舉發撤銷之救濟程序，將歷經向智慧財

產局舉發、向經濟部訴願會訴願、向智慧財產法院提起行政訴訟，最後向最高行

政法院提起上訴；而專利申請被核駁之行政處分亦有相同情形，必須先向智慧財

產局提起再審查，後向經濟部提起訴願，再向智慧財產法院提起行政訴訟，最後

再上訴至最高行政法院。此救濟程序共分四個層級，於向法院提起救濟部分，係

二級二審，與一般行政救濟程序並無二致，似無不妥。惟該救濟程序於行政機關

（包括舉發決定、再審查及訴願）則多達二個層級，造成行政救濟所花費的時間

冗長而沒有必要，向來為學說、實務所批評。 

  又訴願之功能，有別於司法救濟程序之處，在於審理訴願機關得審查行政處

分是否不當97。蓋基於權力分立原理，司法機關只作法的監督，故行政法院僅審

查行政處分之合法性，以免過度介入行政權之行使；反之，受理訴願機關除就行

政處分之合法性外，亦可審查其適當與否，即就合目的性加以審查。惟實務上就

專利的訴願決定，似非如此。依照訴願法第六十三條第一項之規定：「訴願就書

面審查決定之。」雖同條 2項規定，受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人

或利害關係人到達指定處所陳述意見，然而大部分專利之訴願程序，僅以智慧財

產局所提出的書面資料作為判斷基礎，而不進行實質審理。這也可以從經濟部訴

願會對於專利舉發案件之訴願決定，有高達將近 95%的機率維持智慧財產局原處

分的統計資料98可以看得出來，訴願程序在此並沒有發揮其行政自我審查的功

能，故多數學者認為99訴願程序於專利行政救濟程序中，實無存在之必要。 

  對此，反對廢止專利行政救濟之訴願程序的意見，則是認為專利之授予屬於

                                                 

97
 吳庚（2005），《行政爭訟法論》，第三版，頁 300，台北：三民。 

98
 民國 99年 1月至 7月的統計資料，經濟部訴願審議委員會網站，網址：

http://2k3dmz2.moea.gov.tw/aaweb/Form/AA400000.aspx?ID=154&FN=155（最後瀏覽日期：
2012/6/29）。 

99
 黃銘傑（2006），〈專利法修正後專利爭訟制度應有之改革－－以專利權效力爭訟程序為中心〉，《政大智慧財產評論》，第 2卷第 1期，頁 24、謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139期，頁 14-16。 
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行政處分，舉發撤銷程序亦屬行政程序之一環，何以因其為智慧財產案件，而予

以特別程序對待？故認為舉發撤銷仍應踐行訴願程序。然而，從比較法來看，縱

使如德國這樣堅守公私法二元體制的國家，在處理涉及高度技術專業的專利案件

時，亦採行與一般行政爭訟所不同之程序，如設置專利法院、技術法官，甚至終

審法院仍為聯邦最高法院，而非如我國專利案件由二個不同的終審法院（最高法

院與最高行政法院）所審理。另外，除智慧財產案件外，如國家通訊傳播委員會

（NCC）此等獨立機關，亦曾有過其訴願程序是否應由行政院訴願會審理，抑或

於國家通訊傳播委員會自行設置訴願會進行審理之爭議100。依前所述，足見隨時

代的演進，在各類行政爭訟分工愈細、專業程度愈加提高的情況下，嚴守舊有之

公私法嚴格區分、民事必歸民事程序、行政必屬行政程序，實為迂腐而沒有意義。

故本文認同多數見解，認為專利行政救濟之訴願程序應予廢止。 

 

第五款第五款第五款第五款    行政訴訟中提出新證據行政訴訟中提出新證據行政訴訟中提出新證據行政訴訟中提出新證據 

  本次為了設立智慧財產法院所制定的智慧財產案件審理法及智慧財產法院

組織法，被實務界喻為最重大的制度改革之一101者，即是智慧財產案件審理法第

三十三條，得於行政訴訟言詞辯論終結前提出新證據之規定。在智慧財產案件審

理法施行前，依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第一

項之規定：「攻擊或防禦方法，除別有規定外，應依訴訟進行之程度，於言詞辯

論終結前適當時期提出之。」此為訴訟法上之適時提出主義。其立法意旨在於，

若在訴訟進行中，得於任何時其提出訴訟資料，可能導致資料提出緩慢，進而造

成延滯訴訟的結果，故應予以適當的限制。因此，當事人若意圖延滯訴訟或因重

大過失而逾時提出攻擊防禦方法，依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法

第 196條第 2項之規定，法院得駁回之。 

                                                 

100
 最高行政法院 97年第 3次決議，其最後意見雖仍為「NCC為行政院之下級機關，故訴願審理機關為行政院訴願會」，然該結果亦引發學界、實務界之爭論。 

101
 「智慧財產法院組織法」評析座談會(2007)，《全國律師》，第 21卷 4期，陳國成發言，頁 5-6。 
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  而在專利舉發撤銷程序中，依專利法第六十七條第三項之規定：「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，行政法院亦不予以審酌102。然而，依同條第四項之規定，(任

意)舉發人得以前行政訴訟中未能提出之新證據，就同一專利再為舉發，並因此

衍生出另一行政訴訟程序。故有智慧財產案件審理法第三十三條第一項之訂定：

「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。」 

  惟智慧財產案件審理法第三十三條第一項之規定，是否以違反專利法之同一

條項或同一款項為限，則有疑異。學者認為103，該條規定，其是否屬於同一撤銷

專利權之事由，應依一般社會通念定之，亦即同一性質的撤銷理由，均屬之。例

如，舉發人以專利法第二十二條第一項第一款之規定(申請前已見於刊物或已公

開使用)提出舉發，認該專利違法「新穎性」之要件，嗣後於行政訴訟程序中，

提出違反同條項第二款(申請前已為公眾所知悉)之新證據，即屬「同一撤銷專利

權之事由」，智慧財產法院仍應審酌之；而若舉發人於嗣後的行政訴訟程序中，

改提出違反專利法第二十二條第四項「進步性」之新證據，則不屬於智慧財產案

件審理法第三十三條第一項所稱之「同一撤銷專利權之事由」，法院得駁回之。 

 

第第第第三三三三項項項項    專利侵權專利侵權專利侵權專利侵權之之之之訴訟訴訟訴訟訴訟程序程序程序程序 

第一款第一款第一款第一款    民事法院判斷專利有效性民事法院判斷專利有效性民事法院判斷專利有效性民事法院判斷專利有效性 

  在訴訟二元制的限制之下，傳統專利侵權訴訟最大的問題往往是，由於權利

                                                 

102
 立法院第 6屆第 3會期第 12次會議議案關係文書，政 38-39頁，網址：

http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lgmeetimage?cfc9cfcccecdcfcec5cec9cad2cdcfca（最後瀏覽日期：
2012/6/29）。 

103
 曾華松（2010），〈專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究〉，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1輯》，頁 133。 



 

66 

有效與否，係專屬於行政機關之職權，故於專利侵權之民事訴訟程序中，一旦發

生當事人對於權利有效性有所爭執，即生民事法院是否得繼續審理，或停止民事

訴訟程序，待行政爭訟結果確定，始得繼續完全民事訴訟程序之問題。惟一旦民

事法院停止訴訟，當事人等待行政爭訟確定之時間將可能長達數月，甚至數年之

久，此對於專利權人商業上之影響極其重大，蓋其不僅商譽受有損失，若民事法

院甚至對其下達定暫時狀態假處分之裁定，命其不得再使用或販賣該專利物品，

此無異於剝奪其謀生工具，而此狀態將持續至行政爭訟確定後，始有可能結束。

而為因應此一實務上常見之問題，專利法亦於民國九十二年修正時，修訂了專利

法第九十條（為舊專利法第九十四條之規定修正並移列）之規定，使民事法院得

自行裁量是否停止訴訟。惟此並無法解決實務上的問題，故有了智慧財產法院成

立後，堪稱於智慧財產訴訟最大突破的智慧財產案件審理法第十六條的制定，使

民事法院應自行判斷專利有效性的問題。然而，此條文之制度，仍舊產生民事法

院對於有效性之判斷，對於後案之拘束力的問題。 

 

第一目 智慧財產法院成立前之規定 

  依專利法第九十條第一項之規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、

舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」本條之規定，依專利法第一百０八條及

第一百二十九條之規定，分別為新型專利及新事樣專利所準用。之所以規定「得」

停止審判，而非「應」停止審判，換言之，法院對於是否自行判斷專利有效性之

問題，有自為裁量的空間，而非必然要停止審判，以待行政爭訟之結果。而其立

法之意旨即在於，為求紛爭解一次性，期望民事法院能自行就專利有效性之爭議

為判斷，以對於當事人能有適時的保護。實務上，最高法院亦如此解，如最高法

院九十七年度台抗字第四八八號裁定認為：「惟查專利法第九十條第一項既明定

法院得停止審判，則有同條項所定情形時，應否裁定停止訴訟程序，法院本有自

由裁量之權，並非一經當事人聲請，即應裁定停止。原法院認本件並無裁定停止

訴訟程序之必要，非再抗告人所可任意指摘，且亦無所涉及之法律見解具有原則



 

67 

上重要性之情事。再抗告人提起再抗告，不合民事訴訟法第四百八十六條第四項

及第五項之規定而不應許可，其再抗告難謂合法。」於此裁定中，最高法院即表

明，專利法第九十條之規定，係賦予民事法院自為裁量之權，而非當事人聲請，

其即負有停止訴訟之義務104。 

  另外，實務見解如司法院第五十期司法業務研究會第九則中105，關於訴訟案

件中主張被侵害之專利權，如果已有明確事證證明在該專利案申請前，國內外雜

誌上已有他人相同產品之廣告，足證該專利案件欠缺新穎性及進步性，法院可否

逕行認定該專利核發錯誤？抑或必須由被告提出舉發，待行政救濟體系撤銷該專

利案？討論意見中列出甲、乙二說，甲說認為：專利權核定乃屬行政處分，此行

政處分對於普通法院有「構成要件效力」之拘束效果，普通法院不可為相反之認

定。而且對於已確定之專利權若有新穎性、進步性之質疑，法律上已有舉發之救

濟途徑，普通法院不可逕行認定其欠缺新穎性、進步性；乙說則認為：舉發制度

乃全盤性摧毁該專利權效力之制度，而普通法院理由中之認定，只在個案中發揮

效果，二者並不重覆排斥。況且本於司法權獨立之原則對於重大明顯錯誤之行政

處分，可以逕行否定其效力，否則等待行政救濟之結果，過於曠日廢時。研討結

果則採乙說，顯見實務見解認為，一旦有明確的事證顯示該專利權應有無效之事

由，普通法院並非不得逕行認定該專利為無效，惟縱普通法院認定該專利為無效

者，其亦僅具有個案效力，而不至於改變行政機關授與專利權之效力。其優點在

於，就該案之當事人而言，不必另行提起行政救濟，而得於該普通法院之訴訟程序中，
                                                 

104
 甚至是在智慧財產案件審理法制度後施行前，實務亦強調此點，如最高法院九十七年度台抗字第一六０號裁定謂：「再抗告人不服，提起再抗告，雖以：原法院適用尚未生效之智慧財產案件審理法條文作為廢棄理由，忽視專利法第九十條及民事訴訟法第一百八十二條等現行有效之法律規定，違反中央法規標準法第十四條，其適用法規顯有錯誤，且具原則上之重要性等情為其論據。惟查專利舉發案是否構成延滯訴訟及有無停止審判程序之必要，純屬事實審法院之裁量權，要與適用法規錯誤無涉，亦無所涉及之法律見解具有原則上之重要性之情事，不合民事訴訟法第四百八十六條第四項、第五項規定應許可之要件，本件再抗告，自難謂為合法。」 

105
 法律問題第九則（2001），刑事法律專題研究（十八）－司法院第五十期司法業務研究會專輯，司法院印行，頁 805-806。 
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達到其損害賠償或有罪確定的目的。 

 

第二目 新法規定 

  在新制之下，因智慧財產法院成立的目的之一，即是藉由一個統合民事訴

訟、刑事訴訟及行政訴訟程序的法院，一次解決當事人的所有紛爭，故而有了一

項重大的變革。依智慧財產案件審理法第十六條之規定：「當事人主張或抗辯智

慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，

不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法

律有關停止訴訟程序之規定。（第一項）前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因

時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。（第二項）」依本條之

規定，民事法院於審理專利侵權訴訟時，若當事人對於專利權之有效性有所爭

執，則民事法院對於專利有效性之問題，有自為判斷之義務，而不得如舊實務所

常見的，停止民事訴訟程序，等待行政爭訟之結果。而本條第二項，則是將民事

法院判斷專利有效性之效果，限縮於僅於該案之訴訟程序中發生效力，換言之，

其僅對於該訴訟程序中之當事人發生相對效力，而不對外發生絕對之效力。 

  惟如於智慧財產案件審理法施行前，已依民事訴訟法、行政訴訟法等規定停

止訴訟之民事訴訟案件，如當事人主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原因者，

法院是否應續行訴訟，並就其主張或抗辯有無理有自為判斷，則不無疑義。對此，

智慧財產案件審理法第三十七條第一項第一款已經對施行前已繫屬於地方法院

及高等法院之智慧財產民事、刑事及行政訴訟事件訂有過渡條款：「本法施行前

已繫屬於地方法院及高等法院之智慧財產民事事件，其法院管轄及審理程序依下

列規定：一、依其進行程度，由該法院依本法所定程序終結之，其已依法定程序

進行之訴訟程序，其效力不受影響。」故此，如在智慧財產案件審理法施行前已

合法停止訴訟之民事或刑事訴訟案件，法院不得當然依據智慧財產案件審理法第

十六條規定續行訴訟，並進而就當事人主張或抗辯專利權有應撤銷、廢止之原

因，有無理由，自為判斷。 
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  實務上對於該條使民事法院有判斷專利有效性之義務，有表示反對的意見。

有認為106，智慧財產案件審理法第十六條是容許民事法院於審理專利侵權訴訟

時，必須自行判斷專利有效性之問題。而專利權之授予或撤銷，係具有公益色彩

的行政機關所為的行政處分，行政機關亦必須要看引證證據來論斷專利權之有效

或無效。惟若民事法院先對專利有效性之問題作出決定，而當事人所提起的舉發

案還在審查中，該舉發案該如何決定？設若民事法院先於判決中認定該專利為無

效，則智慧財產局就該舉發之審查，則陷入一種尷尬的情況，不論認定該專利為

有效或無效，都無法使民眾信服。 

  亦有學者認為107，審理法第十六條的規定說民事法院就專利有效性問題「應」

自為判斷，故民事法院即不得適用民事訴訟法及其他法律上關於停止訴訟程序的

規定。此從結合審理主義的優點來看，實值贊同，惟該條規定仍宜基於公正程序

之法理，為當事人有利之解釋。質言之，民事法院是否應自為判斷或停止訴訟程

序，仍宜視訟爭情形、行政爭訟之進度、狀況，為適當決定。若行政爭訟程序已

進行至程序後階段，而可預期將在一定期間內先於民事訟訴作成裁判確定時，則

民事法院並無自為判斷之必要。此時若民事法院逕自就有效性之問題為審理，死

有重複浪費當事人及法院之勞力、時間、費用之虞。但在行政爭訟程序尚未提起，

或未能期待行政爭訟程序先為裁判確定時，為避免延滯權利人之權利實現，則民

事法院即應就有效性之問題，自為審理判斷。 

  本文認為，我國向來雖採二元訴訟制度，民事事件應歸民事法院審理，而行

政事件即應歸行政法院審理。惟依大法官釋字第二九七號解釋之意旨：「人民有

訴訟之權，憲法第十六條固有明文，惟訴訟如何進行，應另由法律定之。」因此，

該條之規定應可視為一種特殊之智慧財產訴訟程序，從當事人之便利性、紛爭解

決一次性而為考量，跳脫傳統二元訴訟制度之窠臼，該條之制定，仍值贊同。 

                                                 

106「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，王美花發言，月旦法學雜誌第 139期，頁 65。 

107
 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 28。 
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第三目 對後案之拘束力 

  本條規定民事法院應就專利有效性之問題自為判斷，相當程度地解決了以往

因為訴訟二元制度而產生的訴訟延滯問題。惟較有爭議的，則是本條的第二項規

定，其規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民

事訴訟中不得對於他造主張權利。」該項規定之立法理由中，謂：「我國法院對

於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。

故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權確有應撤銷或廢止之

原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無效之情形外，即無權

就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫撤本條第一項容許民事法院於訴訟

中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項明定民事法院於認定

智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財

產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁

回權利人之訴，或為權利侵害所生之請求權不存在之確認判決。該判決就權利有

效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行

使，仍非該訴訟之判決效力所即，亦不待言。」故依此規定，民事法院對於該案

中專利有效與否之認定，僅於該民事訴訟程序中發生拘束效力，換言之，民事法

院對於專利有效性之認定，僅有拘束個案之相對效力，當事人仍得於行政訴訟，

或甚至於他民事訴訟中爭執專利之有效性。若欲使該專利歸於無效，仍必須另行

提起行政爭訟撤銷該專利。 

  智慧財產案件審理法第十六條之規定，雖使民事法院應自為判斷專利有效性

之問題，而不得停止訴訟，有助於當事人於專利侵權訴訟之順利進行，惟此第二

項之規定，仍無法避免民事法院與行政救濟之認定結果歧異。更有甚者，專利權

人之專利權已於前民事訴訟中被法院認定專利無效，而對另一侵權行為人提起後

民事侵權訴訟，對於該專利權之效力，此二民事法院亦有裁判歧異之可能。故有

學者對此提出批評，認為專利權人拿實質上已經被認定為無效之專利權對他人主
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張侵權，若由不同法官審理，將可能產生分歧之結果，而他人若欲將專利權徹底

消滅，尚須另行提起行政救濟，最後還是會進到智慧財產法院，同樣案件由同一

法院審理二次，不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權與產業競

爭秩序，實無必要108。 

  由於我國向採訴訟二元制度，故就民事法院之決定無法對行政處分之效力產

生影響之部分，姑且不談。惟就民事法院對於專利有效性之判斷，亦無法對後民

事訴訟產生拘束力部分，論者則有提出「爭點效」理論處理之109，認為該專利有

效性之問題，業已成為前民事訴訟程序中當事人之主要爭點，並經兩造辯論以及

法院詳為調查審理，使當事人受有程序保障，縱民事法院未於判決主文中提及專

利有效性之判斷，惟其於判決理中中所為之判斷，於後民事訴訟程序中，當事人

仍不得為相反之主張。惟民事訴訟法所謂之「爭點效」係指，法院於確定判決之

理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論結果已為判斷

時，同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，基於誠實信用原則與當事人間之

公平，不得為相反之主張110。換言之，「爭點效」之理論，係存在於同一當事人

之前、後訴訟之中，此一理論並無法處理專利侵權訴訟之情形。蓋專利權人就前

訴訟，告某甲侵權，而被民事法院認定專利無效要敗訴後，再告某乙侵權，此時

由於前後案之當事人並不相同，不得適用爭點效之理論，前案中民事法院所為專

利有效性之判斷，即不能拘束後案。 

  而針對民事法院就專利有效性之問題所為之判斷，是否拘束後行政爭訟之問

題，論者則有認為111，依智慧財產案件審理細則第三十四條之規定：「智慧財產

民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷

                                                 

108
 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 344，台北：元照。 

109
 陳容正（2007），〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷－以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16條、第 17條之規定〉，《智慧財產權月刊》，第 103期，頁 98-102。 

110
 最高法院 89年度台上字第 564號判決、最高法院 89年度台上字第 44號判決。 

111
 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12期，頁 16-18。 
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者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基

礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否

顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定

之。」其中的「其他訴訟事件」，是否包含行政訴訟事件，並不明確。然行政爭

訟程序其中一方當事人為智慧財產局，因此民事訴訟程序之同一當事人於行政訴

訟程序中是否應受民事判決之拘束，依程序權保障之法理，同一當事人於民事訴

訟程序中對於專利有效性之爭點既已充分提出攻擊防禦方法而受程序權之保

障，則於行政訴訟程序中，縱另一造於民事訴訟程序中僅為參加人而非當事人，

亦應受民事判決之拘束。 

 

第二款第二款第二款第二款    智慧財產局參加訴訟智慧財產局參加訴訟智慧財產局參加訴訟智慧財產局參加訴訟 

  智慧財產案件審理法規定民事法院應就專利有效性之爭議自為判斷，而就此

高度技術之問題，智慧財產法院亦設置有技術審查官來協助法官作技術上之認

定。而除了技術審查官之外，智慧財產案件審理法亦規定當初授予專利權的智慧

財產局，得以技術專家之身份，參加智慧財產民事訴訟。惟智慧財產局參加民事

訴訟之性質為何？參加訴訟之效力又為何？引發學者多方討論之聲音。 

 

第一目 審理法之規定 

  依智慧財產案件審理法第十七條之規定：「法院為判斷當事人依前條第一項

所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。（第一

項）智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第一項之主張或抗辯

有無理由為限，適用民事訴訟法第六十一條之規定。（第二項）民事訴訟法第六

十三條第一項前段、第六十四條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用

之。（第三項）智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第一項之主張或

抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。（第四項）」而其立法理由則認為：

「智慧財產民事訴訟，當事人主張或抗辯智慧財產權應撤銷或廢止，而影響裁判



 

73 

之結果時，法院應依當事人舉證及職權調查所得資料判斷之。但該爭點所涉及之

專業知識或法律原則，有使智慧財產專責機關表示意見之必要時，法院得依審理

法第十七條第一項規定，命智慧財產專責機關參加訴訟。因為智慧財產專責機關

為智慧財產註冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果與智慧財產專責機關之職

權有關，自宜使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必

要時得命其參加訴訟。」據此，法院得於必要時命智慧財產局參加訴訟，而智慧

財產局參加訴訟時，適用民事訴訟法第六十一條之規定，亦即得輔助當事人為一

切之訴訟行為。惟與民事訴訟法所規定之訴訟參加不同之處在於，智慧財產局參

加訴訟並不對其產生拘束力，且智慧財產局亦不得承當訴訟。 

 

第二目 學說見解 

  惟民事訴訟法上所謂參加訴訟，係由於訴訟之進行，原則上僅能由當事人及

其代理人始得為之，其他之人在法律上不能進行訴訟程序。惟若於一定情形，當

事人之訴訟結果對其他人之權利地位發生影響時，對於有利害關係之第三人，應

賦予其自行進行訴訟程序，俾以保護其自己之權益112，其效果並使參加人對於被

參加人亦受該訴訟結果之拘束（即民事訴訟法第六十三條第一項之規定，學說上

稱為『爭點效』）。惟智慧財產案件審理法所規定法院得命智慧財產局參加訴訟，

其參加之性質似與民事訴訟法上之規定稍有不同，蓋智慧財產局作為智慧財產專

責機關，其若參加民事訴訟程序，究竟要輔助哪一造當事人為訴訟參加，都有疑

問。司法院對此，於其智慧財產案件審理法新制問答彙編中說明113：「（一）智慧

財產專責機關依審理法第十七條規定參加訴訟時，以關於智慧財產權有無應撤銷

或廢止之原因為限，就當事人主張智慧財產權有效性之爭點，在與當事人之訴訟

行為不牴觸之範圍內，審理細則第三十一條特別規定，應許其得獨立提出攻擊防

                                                 

112
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 225，台北：三民。 

113
 司法院行政訴訟及懲戒廳(2008)，智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院，頁 23。 
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禦方法，故適用民事訴訟法第六十一條有關從參加之規定。惟法院就當事人間之

民事訴訟，不宜對智慧財產專責機關發生訴訟參加之拘束力，且亦無使其承當訴

訟之必要，故有關同法第六十三條第一項前段及第六十四條有關規定，不在適用

之列。（二）智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於上述主張或抗辯已無爭

執時，依審理法第十七條第四項規定，法院得依職權撤銷參加訴訟之裁定。」 

  學者則有認為，智慧財產案件審理法所規定法院命智慧財產局參加訴訟，係

屬於特殊的參加型態，蓋其僅為智慧財產專責機關，而非該民事訴訟之利害關係

人，當非民事訴訟法上所謂之訴訟參加。而其係以技術專業之立場，於民事訴訟

程序中，提出其獨立之專業意見，甚至可以全面否定當事人所為之攻防114，故其

並不限於參加當事人之一造，亦不生有無與當事人行為相抵觸之問題。惟依該條

之規定，智慧財產局固得就智慧財產權是否有應撤銷或廢止欴原因有關之事項，

為一切訴訟行為，就事實或法律提出主張，包括為必要之舉證，但其對於智慧財

產權應否撤銷或廢止之專業意見，性質上仍屬當事人攻擊或防禦之一環，不同於

鑑定，不得直接以智慧財產局之意見採為證據作為裁判之基礎115。 

  另有學者認為，依照智慧財產案件審理法的規定，智慧財產局並不是輔助當

事人之一造，故民事訴訟法上有關於輔助參加的規定當然不適用。惟智慧財產局

可以對權利有效與否之問題，獨立提出事證資料，以及自己的意見，顯見智慧財

產局之參與訴訟，亦受到程序之保障。故在此情況下，似應擴張民事法院就該有

效性存在與否判斷之效力及於智慧財產局116。故在智慧財產局爭點參與的情況

                                                 

114
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53卷第 3期，曾華松發言，頁 199。 

115
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53卷第 3期，范光群發言，頁 182。 

116
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53卷第 3
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下，至少要承認其有爭點效，或類似於既判力的實質拘束力，而不能對智慧財產

局完全不發生效力。論者更有進一步認為117，智慧財產局參加訴訟，只要民事訴

訟程序中對於權利有效性之認定係依行政訴訟程序之審理原則為之，縱為不同程

序，亦應受民事判決之拘束，智慧財產局不得於舉發審定或後續之行政訴訟程序

中為相反之主張。此時，對於同一當事人之情形，係依智慧財產案件審理細則第

三十四條之規定：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢

止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴

訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯

時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新

訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」蓋智慧財產局參加訴訟，同一當事人於民

事訴訟程序中對於權利有效性之爭點既已充分提出攻擊防禦方法而受程序權之

保障，則於行政訴訟中雖另一造僅為參加人而非當事人，亦應受民事判決之拘

束。惟若於不同當事人之情形，由於民事法院對於權利有效性之認定，對於後案

之第三人並無拘束力，故於行政爭訟程序中，亦無由對智慧財產局與第三人間產

生拘束力。 

 

第三目 實務適用情況 

  實務上智慧財產法院於審理智慧財產民事訴訟時，其適用智慧財產案件審理

法第十七條之情形，經面詢智慧財產法院李得灶庭長，其表示智慧財產法院於民

事訴訟程序中，甚少適用該條規定而請智慧財產局參加訴訟。其原因為，民事訴

訟程序中與智慧財產局有關者，即系爭之專利權（或商標權）是否有效之問題。

而就該問題，端看該民事訴訟之當事人（多為侵權訴訟之被告）是否有向智慧財

產局對於系爭專利提起舉發撤銷。此時，若智慧財產局參加該民事訴訟程序，則

                                                                                                                                            期，許士宦發言，頁 202。 

117
 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12期，頁 18。 
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有二種情況：一者，若民事訴訟之當事人已向智慧財產局提起舉發，而智慧財產

亦已作成審定書，則智慧財產局將會於法院表示，一切意見如舉發決定之審定書

所載；二者，若民事訴訟之當事人並未向智慧財產局提起舉發，或當事人已提起

舉發，但智慧財產局仍未作出審定之決定時，智慧財產局將不表示意見，以免屆

時作出的決定與當下所表達之意見有所出入。從此過程可以看出，智慧財產案件

審理法第十七條之規定，其目的原係為使作為技術專業的智慧財產局協助智慧財

產法院法官進行審理，雖立意良善，但實務上所進行之方式，卻完全無法達到其

立法目的所欲達成的效果，甚至根本智慧財產案件審理法第十七條之規定成文具

文，蓋智慧財產局參加訴訟之方式，與法院直接取其作成之舉發決定來參考無

異，又何需命其參加該民事訴訟程序？ 

  惟智慧財產法院適用該條的情況雖然如此，最高法院仍多次以智慧財產法院

未依該條之規定，命智慧財產局參加訴訟，而廢棄智慧財產法院之判決，並發回

重審。如最高法院九十八年度台上字第二三七三號判決表示：「次按『當事人主

張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由

自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗

法或其他法律有關停止訴訟程序之規定』、『前項情形，法院認有撤銷、廢止之原

因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利』，智慧財產案件審

理法第十六條第一項、第二項固有明文，然同法第十七條亦規定：『法院為判斷

當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機

關參加訴訟』，蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭點，與智慧財產專責

機關之職權有關，為使法院取得更周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避

免與專責機關之判斷發生歧異，始有賦與專責機關參與程序並表達意見機會之必

要，自不因有技術審查官參與訴訟程序，而可忽略。查系爭專利曾經第三人安達

科有限公司、至寶電腦興業股份有限公司（原判決誤為被上訴人舉發）向智財局

舉發有先前技術應予撤銷，均經審定舉發不成立確定一節，經原判決記載於兩造

不爭執之事實項下（見原判決七、八頁），並有智財局專利舉發審定書在卷可憑
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（見一審卷三一一至三一六頁、三二五至三二九頁），則原審於擬推翻專利專責

機關之判斷前，尤其上訴人已具狀聲請依第十七條規定命智財局參加訴訟（見原

審卷 II六八頁），自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審竟捨

此不由，逕為判斷，即屬未盡調查之能事而難昭折服。」該判決即明白指出，審

理法規定法院命智慧財產局參加訴訟，係為使法院判斷更為周全，不能因為已有

技審官參與訴訟程序，而得免去此一程序。況當事人已具狀聲請法院命智慧財產

局參加訴訟，原審仍不為所動，即有違誤。 

  較新的實務見解如最高法院九十九年度台上字第一一二號判決亦表示：「按

『當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗

辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物

品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定』、『前項情形，法院認有撤

銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利』，智

慧財產案件審理法第十六條第一項、第二項固定有明文，惟同法第十七條亦規

定：『法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定

命智慧財產專責機關參加訴訟』，蓋就智慧財產權有無應撤銷或廢止原因之爭

點，與智慧財產專責機關之職權有關，為使法院取得更完整之訴訟資料，以作出

正確之判斷，自有賦與專責機關參與程序並表達意見機會之必要，不因有技術審

查官參與訴訟程序，而可忽略。本件系爭專利曾經第三人安達科有限公司向智財

局舉發有先前技術應予撤銷，經審定舉發不成立確定，乃兩造所不爭執之事實（見

原判決七頁），並有智財局專利舉發審定書在卷可憑（見一審卷三二一至三二五

頁、三三五至三三八頁），且上訴人於原審亦具狀聲請依同法第十七條規定命智

財局參加訴訟（見原審卷 II四五頁），則原審於擬推翻專利專責機關之判斷前，

自應斟酌情形命智財局參加訴訟，以利妥適判斷。乃原審未命智財局參加訴訟，

亦未於判決中說明無須命智財局參加訴訟之理由，即逕謂上訴人於本件民事訴訟

中不得以系爭專利權對被上訴人主張權利，未免速斷。」本判決最高法院亦表達

同樣之看法，認為智慧財產法院未說明理由而認無須命智慧財產局參加訴訟，該
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判決即有違誤。 

  論者對此則認為118，該條之立法理由謂：「智慧財產專責機關為智慧財產註

冊審核之主管機關，智慧財產訴訟之結果與智慧財產專責機關之職權有關，自宜

使其得適時就智慧財產之訴訟表示專業上意見，爰明定法院認有必要時得命其參

加訴訟。」惟智慧財產案件審理法既已有技術審查官之設置，得就專業技術部分

給予法官協助，並無再由智慧財產局到庭表示專業意見的必要。 

 

第三款第三款第三款第三款    裁判歧異之救濟裁判歧異之救濟裁判歧異之救濟裁判歧異之救濟 

  就專利權權利有效性之爭點，民事法院應自為判斷，已如前述。而若民事法

院之終局判決，對於該訴訟權利有效性爭點之判斷，與嗣後之行政爭訟程序認定

結果歧異時，應如何救濟？亦即，就該民事法院之終局判決，若已不得上訴者，

是否可以提起再審（民事訴訟法四百九十六條以下），以茲救濟？而對於仍得上

訴三審之民事法院終局判決，能否上訴至最高法院（民事訴訟法四百六十四條以

下），以茲救濟？本文下面將就此二部分進行討論。 

 

第一目 再審 

  依民事訴訟法第四百九十六條之規定，對於已確定之終局判決，惟有合於該

條第一項十三款之事由，始得對原作成判決之法院提起再審之訴119。而在智慧財

產訴訟中，易引發爭議的，則是該條第一項第十一款之事由：「為判決基礎之民

事、刑事、行政訴訟判決及其他裁判或行政處分，依其後之確定裁判或行政處分

已變更者。」對於本款之解釋，學說與實務上之見解不一，最終對於民事訴訟與

行政訴訟見解產生歧異時，能否以提起再審救濟之結果，亦有相當大的差異。 

                                                 

118
 蔡如琪（2009），〈侵權訴訟中專利有效性問題之研究〉，《法學新論》，第 12期，頁 17。 

119
 民事訴訟法第四百九十九條第一項：「再審之訴，專屬為判決之原法院管轄。」 
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  學者有認為120，就民事訴訟與行政訴訟見解產生歧異時，應區分成二種情

況：在民事訴訟中，法院認為該專利權係為有效（即無應撤銷之原因），並據以

判決專利權人勝訴確定，但嗣後該專利權經行政爭訟程序撤銷確定時，由於為原

確定民事判決基礎之專利權，其核准審定之行政處分，因撤銷而變更，應認得依

民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之規定，提起再審之訴以為救濟；反

之，民事法院認為該專利權有應撤銷之原因，並據以判決專利權人敗訴確定，而

嗣後經行政爭訟程序，認定無撤銷原因確定時，因不發生為判決基礎之行政處分

變更之問題，應認為不符合民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之規定，

即不得依該條款提起再審以為救濟。實務上亦傾向此一見解，依照司法院公關室

在司法院所公布之「為媒體開講 6月 18日『智慧財產系列』講義」第八點內容

表示：「審理法第十六條容許民事法院自為認定智慧財產權有效性，如與嗣後確

定之行政爭訟程序結果發生歧異時，將如何處理？以專利權為例，如民事法院認

定專利權無應予撤銷或廢止之原因，嗣後行政爭訟程序，確定其權利應予撤銷

時，此時似屬判決基礎之行政處分已變更，似得依民訴法第四百九十六條第一項

第十一款，就民事確定判決提起再審之訴；但如民事法院認為專利權有應予撤銷

之原因，為不利於專利權人之認定，而行政爭訟程序則認定其權利並權無應予撤

銷之原因，則此時為裁判基礎之行政處分並無變更，對於民事確定判決，似不能

認為有民訴法第四百九十六條第一項第十一款之再審原因。」 

  另有學者對此則有不同見解121。蓋實務之區分認定的方式，固然係基於民事

訴訟法第四百九十六條第一項第十一款法條文字中，就「作為判決基礎的行政處

分是否已改變」所做的文義解釋，惟對於當事人而言，前者之情形，專利權被民

事法院認定為有效，而民事法院判決專利權人勝訴，嗣後卻被行政法院認定為無

                                                 

120
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄（2008），《法學叢刊》，第 53卷第 3期，范光群發言，頁 183-184。 

121
 沈冠伶（2008），〈智慧財產民事訴訟之新變革〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 29，註 13。 
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效；後者之情形，專利權被民事法院認定為無效，而民事法院判決專利權人敗訴，

嗣後卻被行政法院認定為有效，此二者之情形僅止於當事人之立場相反，但同樣

對於當事人而言，皆為民事法院與行政法院之認定有歧異之情形，何以前者可以

提起再審之訴，而後者情形卻不得提起？此是否有違平等原則，非無疑慮。 

  除前述二種學說之爭議外，另有學者提出不同的看法。其認為122，經過智慧

財產案件審理法所受的民事確定判決，就有關專利權有效性的判斷，縱然與嗣後

行政爭訟判斷的結果不一樣，亦不容許當事人據以提起再審之訴，而不論是實務

見解所區分的何種情形。其理由為，智慧財產法院之設立暨智慧財產案件審理法

整個程序制度的目的，即是希望達成紛爭一次解決。此從智慧財產案件審理法第

十六條第一項要求，受訴法院就智慧財產權有效性是否有無效、得撤銷、廢止之

事由應自為判斷，可以看得出來。該條所強調「自為判斷」，即不得停止訴訟程

序，其目的即為期望，在同一個程序中，能夠解決問題，並迅速進行，避免因為

權利有效性之問題與侵權事實兩者分開，一個循行政爭訟，一個依民事訴訟加以

解決，造成勞力、時間、費用的浪費，以致發生訴訟不經濟，程序不利益的問題。

再者，智慧財產案件審理法之規定，亦已特別重視當事人的程序保障，例如該法

第八條保障當事人之辯論權123，而證據搜集以及保全證據（即智慧財產案件審理

法第十條及第十八條），亦有強制力之規定。故在智慧財產案件審理法之下，當

事人的程序保障比起一般民事訴訟，其實是有過之而無不及的。此外就情重正確

裁判的問題，智慧財產法院組織法亦對法官的資格，特別要求具備智慧財產專門

學識經驗，或加強在職進修，並加上技術審查官之設置，得以提出專業性之意見。

綜合以上之理由，民事法院所為對於專利有效性之判斷，其實不是以行政處分是

                                                 

122
 智慧財產民事訴訟新貌之問題探討－著重「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」施行後將面臨的問題－民事訴訟法研究會第一百次研討紀錄(2008)，《法學叢刊》，第 53卷第 3期，許士宦發言，頁 200-202。 

123
 智慧財產案件審理法第八條：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」 
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否有效為前提，其所為之決定，在訴訟程序上根本不受原來行政處分有效性的拘

束。法院就權利有效性之判斷，是基於事實認定、適用法律之結果，其已在充分

的程序保障之下，保護當事人的程序利益，維持確定裁判的安定性，並符合訴訟

經濟，當然不該當民事訴訟法第四百九十六條第一項第十一款之情形，而得提起

再審救濟。 

  對此，本文認為，實務見解太過強調文義解釋的結果，造成同樣情況下不同

結果的不合理情形；而學者認法院已盡程序保障之一切努力，而不允許當事人以

再審救濟，亦是將法院可能犯錯之不利益，強加於當事人。故本文以為，應不區

分情形，而使當事人皆得以再審救濟為當。 

 

第二目 上訴 

  民事訴訟程序之第三審為法律審，其目的主要係以統一法規之解釋適用，從

而就法律問題審查第二審判決是否為當，俾以保護當事人之私權，故依民事訴訟

法第四百六十七條之規定，上訴第三審法院，非以原判決違背法令為理由，不得

為之124。故就該民事法院之終局判決，對於仍有可能上訴三審之民事法院終局判

決，能否上訴至最高法院，其重要的問題在於，民事法院對於專利有效性的認定，

究竟屬於事實問題之認定，亦或法律問題之認定？ 

  對此問題，學者認為125，一個具體侵權行為是不是可以適用民法第一百八十

四條，跟製造一個侵害物品是否落入專利權的範圍，其實是同樣的法律適用，只

不過一個是用侵權行為法，另一個專利權範圍是由專利權人自己架構出來的。所

以專利權人怎麼樣去描述範圍、系爭物品有無落入這個專利權範圍，在判斷時，

很多要件就會牽涉到不確定法律概念，一個具體事實是否該當侵權行為的要件，

這時就會有法律解釋的問題，所以對於專利有效性之判斷，如果不想得太技術

                                                 

124
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（下）》，第七版，頁 719，台北：三民。 

125
 99年度第 2次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄（99年 3月 23日），謝銘洋發言。網址：

http://www.tipa.org.tw/download/992th/992th-final.pdf（最後瀏覽日期：2012/6/29）。 
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性，想成文義解釋、範圍的界定，並不是單純的事實問題，而是屬於可以上訴第

三審的理由。 

  實務上對此，亦曾有過相同的看法。智慧財產法院九十八年度民專上再易字

第二號判決表示：「民事訴訟法第四百九十六條第一項第一款所謂適用法規顯有

錯誤，係指確定裁判所適用之法規，顯然不合於法律規定，或與司法院現尚有效

及大法官會議之解釋，或最高法院現尚有效之判例顯有違反，或消極的不適用法

規，顯然影響裁判者而言，並不包括判決理由矛盾、理由不備、取捨證據及認定

事實錯誤之情形在內。經核原判決並未排除專利法第五十六條第三項之適用（見

原判決第二十頁），又複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，

得以手段功能用語或步驟功能用語表示，於解釋申請專利範圍時，應包含發明說

明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，係專利法施行細則

第十八條第八項所明定，且專利侵權之認定首先須先解釋申請專利範圍，而解釋

申請專利範圍係法律問題非事實問題，應由法院認定之…。」法院即於判決理由

中清楚地表示，解釋申請專利範圍係法律問題非事實問題。故不論依學者之見，

或依實務之見解，對於仍有可能上訴三審之民事法院終局判決，當能以原審法院

就專利有效性之判斷不當為由，上訴至第三審法院。 

 

第四款第四款第四款第四款    民事法官審理行政訴訟民事法官審理行政訴訟民事法官審理行政訴訟民事法官審理行政訴訟 

  在智慧財產法院設立之前，舊訴訟實務上的一大問題，就是在傳統的訴訟二

元制之下，就同一智慧財產權之效力，民事法院可能會與行政法院的見解產生歧

異，而造成當事人無所適從的窘境。而智慧財產法院之設立，將民事、刑事及行

政訴訟統合於一個法院進行審理，其目的之一，就是為了避免如此裁判歧異的產

生，是故，有了智慧財產案件審理法第三十四條第二項之立法。 

 

第一目 條文規定 

  依智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定：「辦理智慧財產民事訴訟
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或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不

適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。」其立法理由為：「智慧財產法院管轄

之案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之

各種訴訟，如得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第十九

條第三款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判

者，應自行迴避之規定，如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適，爰增列第

二項明定排除之。」 

  原則上，依行政訴訟法第十九條第三款之規定126，曾參與該行政訴訟相關的

民、刑事訴訟之法官，應自行迴避，而不得參與該行政訴訟。而依本條之規定，

民事訴訟法官就其審理之智慧財產案件，得參與與該智慧財產權相關之行政訴訟

案件，而不適用行政訴訟法關於法官迴避的規定。蓋關於該智慧財產權之訴訟，

特別是就智慧財產權之有效性問題，若民事訴訟之法官與行政訴訟之法官見解不

同，將造成當事人相當大的麻煩（諸如再審、上訴之問題），況於智慧財產法院

此一單一之專業法院，若就同一智慧財產權之有效性有不同意見，亦使人民更加

無所適從。故有本條之立法後，同一法官將可審理該智慧財產權相關的民事及行

政訴訟，進而避免民事、行政訴訟裁判歧異之可能。 

  惟論者有認為智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，明文排除行政

訴訟法第十九條第三款迴避規定之適用，可能涉及違憲爭議127。蓋憲法第十六條

規定，人民有請願、訴願及訴訟之權。另依憲法第二十三條之規定，憲法第十六

條之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進

公共利益所必要者外，不得以法律限制之。依據憲法第十六條所賦與人民之訴訟

權，法律所規定之民事、刑事或行政訴訟程序，原則上均應實質受到保護，因此，

                                                 

126
 行政訴訟法第十九條第三款：「法官有下列情形之一者，應自行迴避，不得執行職務：三、曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判。」 

127
 蔡瑞森（2007），〈智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議──由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起〉，《全國律師》，第 11卷 4期，頁 36。 
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為期裁判公正，且顧及當事人之訴訟權宜，始有行政訴訟法第十九條第三款法官

應自行迴避之規範。現為期裁判見解歧異而擬由同一法官審理相牽涉之全部民

事、刑事及行政訴訟案件，而以智慧財產案件審理法第三十四條第二項明文排除

行政訴訟法第十九條第三款迴避規定之適用，恐涉及違反憲法第十六條及第二十

三條人民訴訟權之保障。本文認為，論者之見雖非無道理，惟考量當事人期待同

一智慧財產權縱使於不同之訴訟程序中，都將在同一司法體系下，獲得同樣之結

果的公共利益，非謂不合於憲法二十三條所規定，得以法律憲制人民訴訟權利之

情況，故本文對論者之見予以保留。 

 

第二目 終審法院之適用 

  承上所述，智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，藉由事務分配之

方式，將相牽連之行政訴訟事件與民事訴訟事件分由同一法官審理，以避免在智

慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭而由不同法官為審理時，就同一爭點

之判斷可能產生歧異之見解。惟其立意雖佳，卻仍隱含著一個重大的問題，即上

訴三審的適用問題。蓋智慧財產法院在體制上，係屬於第二審法院，而並無第三

審法院之設置，在現行制度之下，關於同一智慧財產權所發生的民事訴訟事件及

行政訴訟事件，仍必須分別向最高法院及最高行政法院提起上訴。如此一來，智

慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，是否適用於最高法院及最高行政法

院之法官，又其實務上適用之情形為何，即為問題所在。 

  由於智慧財產案件審理法係屬民事訴訟法、刑事訴訟法及行政訴訟法之特別

法，並非僅限智慧財產法院始能適用，故原則上智慧財產案件審理法第三十四條

第二項之規定，應對最高法院及最高行政法院之法官亦有適用。惟智慧財產案件

審理法該項規定立法之初，似乎僅強調智慧財產法院之管轄及審理，而未考量其

他法院之狀況，故實務至今，似乎仍未見最高法院或最高行政法院對於是否適用
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該項規定表達意見。此亦可從該條之立法理由可得知128：「智慧財產法院管轄之

案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之各

種訴訟，同得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第十九條

第三款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判

者，應自行迴避之規定；如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適；爰增列第

二項明定排除之。」 

 

第三目 技術審查官之適用 

  智慧財產案件審理法第三十四條第二項之規定，僅規定法官不需迴避，而未

規定的技術審查官是否需要迴避，即成為另一問題。實務上雖然未對於終審之最

高法院與最高行政法院是否適用該項規定表達意見，但對技術審查官是否需要迴

避則有清楚地表示看法。最高行政法院九十八年度裁字第三三六二號裁定表示：

「技術審查官參與行政訴訟審判程序，依智慧財產案件審理法第五條規定，準用

行政訴訟法關於法官迴避之規定。而智慧財產行政訴訟法官之迴避，除智慧財產

案件審理法有特別規定外，應適用行政訴訟法關於法官之迴避規定。智慧財產案

件審理法第三十四條第二項規定：『辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，

得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十

九條第三款之規定。』此屬關於智慧財產行政訴訟法官迴避規定之一部分。換言

之，行政訴訟法關於法官迴避之規定，在智慧財產行政訴訟，行政訴訟法第十九

條第三款已不在其中。再技術審查官僅係法官之輔助人，輔助法官從事相關技術

事項之了解及判斷(參見智慧財產法院組織法第十五條第四項及智慧財產案件審

理法第四條)，其應自行迴避之需要，斷無高於法官。是以技術審查官參與行政

訴訟審判程序，依智慧財產案件審理法第五條所準用行政訴訟法關於法官迴避之

規定，應解為如同關於智慧財產行政訴訟法官迴避之規定，即行政訴訟法第十九

                                                 

128
 智慧財產案件審理法草案立法說明，立法院公報院會紀錄，第 96卷第 10期，頁 522。 
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條第三款已不在其中。是即令技術審查官周志賢，曾在系爭民事事件執行技術審

查官職務，抗告人依行政訴訟法第十九條第三款聲請其迴避，仍屬無據。又行政

訴訟法第十九條第三款規定，無涉訴訟當事人審級利益(抗告狀所載行政訴訟法

第十九條立法理由係就第十九條共六款事由為說明)，智慧財產案件審理法第三

十四條第二項，將行政訴訟法第十九條第三款規定，排除適用於智慧財產行政訴

訟，是立法政策考量結果，在未經司法院大法官解釋宣告違憲失效前，仍應予適

用。抗告人以該規定有牴觸憲法之虞，指摘原裁定違法，要非可採。」最高行政

法院認為，技術審查官之迴避與否，原則上應適用行政訴訟法之迴避規定。惟依

智慧財產案件審理法第三十四條第二項，有對於法官不需要迴避的規定，而其立

法意旨係為避免普通法院與行政法院之見解歧異。依同樣之理由，並「舉重以明

輕」之法理，技術審查官亦應如同法官一般，曾參與該智慧財產權之民事訴訟者，

亦得同一智慧財產權之行政訴訟程序，始為合理。判決理由中復提及，雖當事人

提出智慧財產案件審理法第三十四條第二項有違憲疑慮，惟此立法政策考量結

果，在未經司法院大法官解釋宣告違憲失效前，仍應予適用。此外，最高行政法

院九十八年度裁字第三二三六號裁定與最高行政法院一百年度判字第一三七六

號判決亦有相同見解。 

 

第五款第五款第五款第五款    民事訴訟程序中提起確認民事訴訟程序中提起確認民事訴訟程序中提起確認民事訴訟程序中提起確認專利無效專利無效專利無效專利無效之訴之訴之訴之訴 

  在智慧財產案件審理法第十六條規定民事法院應就智慧財產權有無應撤

銷、廢止之事由自為判斷之後，接下來的問題即為，當事人既然可以在民事訴訟

程序中提出權利有效性之抗辯，則為求紛爭解決一次性，當事人是否可以在同一

訴訟程序中就該先決問題提出請求法院作出判決，亦即，當事人可否就權利有效

與否之問題提起中間確認之訴，確認專利權為無效？ 

 

第一目 早期實務見解 

  按中間確認之訴，係依民事訴訟法第二百五十五條第一項第六款之規定，訴



 

87 

訟進行中，於某法律關係之成立與否有爭執，而其裁判應以該法律關係為據，並

求對於被告確定其法律關係之判決時，所為的一種訴之追加129。蓋當事人於訴訟

進行中，就該訴訟標的之先決問題之法律關係，雙方當事人有爭執，為同時解決

此項法律關係存在或不存在之問題，利用同一訴訟程序，由當事人附隨起訴要求

法院對該項法律關係判決確認存在或不存在。又判決之既判力僅及於判決主文中

之訴訟標的，而不及於判決理由中所認定之事項，成為先決問題之法律關係，縱

然由法院於判決理由中，就其存否為判斷，當事人於事後得就相同之法律關係為

訴訟標的另行起訴請求法院為判決。故為求訴訟經濟，並避免對相同之法律關係

於前後兩訴訟中為矛盾之判斷，允許原告同時追加提起中間確認之訴，或由被告

對原告以反訴方法，提起獨立之確認之訴。 

  而在智慧財產案件審理法制定之前，依民事訴訟法第二百四十七條第一項前

段之規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得

提起之」此所謂「即受確認判決之法律上利益」，係指因法律關係存否不明確，

致原告在私法上之地位有受侵害之危害，而此項危險得以對於被告之確認判決除

去者而言130，故確認法律關係成立不成立之訴，必須具備該要件，始得謂有即受

確認判決之法律上利益。又由於專利權之有效與否，係行政機關所為之行政處分

有效與否之公法上法律關係，若發生爭議，應循行政爭訟程序解決，縱使由民事

法院所為之確認判決，並不會發生使行政機關撤銷專利權或塗銷專利權登記之效

力，自欠缺即受確認判決之法律上利益。 

  實務見解如台灣高等法院台中分院八十九年度重上字第一五六號民事判決

謂：「惟按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提

起之，民事訴訟法第二百四十七條第一項前段定有明文。所謂即受確認判決之法

律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危

                                                 

129
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（上）》，第七版，頁 282-283，台北：三民。 

130
 最高法院 52年台上字第 1233號判例。 
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險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言；若縱經法院判決確認亦

不能除去其不安之狀態者，即難認有即受確認判決之法律上利益，最高法院五十

二年台上字第一二三三號判例著有明文。再按原告以私權侵害為理由，對於行政

官署提起除去侵害或損害賠償之訴者，既為私法上之法律關係，縱被告以基於行

政處分，不負民事上之責任為抗辯，亦不得謂其事件非民事事件，此際法院應就

被告主張之行政處分是否存在，有無效力而為審究，如其處分確係有效存在，雖

內容有不當或違法，而在上級官署未依訴願程序撤銷以前，司法機關固亦不能否

認其效力，反之，若該處分為權限外之行為，應認為無效時，則其因此所生之損

害自不能不負賠償責任，最高法院五十二年台上字第六九四號著有判例可資參

照。查中央標準局係經濟部依專利法第三條規定所設立之專利專責機關，而依專

利法第二章第三節、第四節之規定，關於舉發是否成立，專利權是否應予撤銷之

審查、認定並作成處分，本屬中央標準局之權限範圍，中央標準局依法為專利權

舉發案件之受理機關，有權對於舉發案為成立或不成立之處分，並有權對於專利

權作成撤銷或不撤銷之行政處分。次按，對於中央標準局異議審定有不服時，得

於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。審定公告之發明專利案，

有下列情形之一者，即為審查確定：一、公告期滿無人異議者。二、異議因程序

不合法，經專利專責機關不受理後，未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經

駁回確定者。三、異議經審定後未依法提起行政救濟；或經提起行政救濟經駁回

確定者，專利法第四十六條、第四十七條分別定有明文。經查，本件原當事人甲

○○○以被上訴人乙○○於八十五年十一月二十五日以如原判決附件一所示之

組合式焚化爐之結構改良，向中央標準局聲請第 00000000號新型專利，違反專

利法第九十七條、第九十八條第一項第一款、第二款規定，向中央標準局提出異

議，中央標準局審查結果認定異議不成立，原當事人甲○○○不服，提起訴願，

訴願決定機關經濟部仍駁回原當事人甲○○○之訴願，原當事人甲○○○逾期未

提出再訴願而告確定等情，已如前述。上開駁回異議及訴願之行政處分既係有效

存在，則依上開判例意旨，其內容縱有不當或違法之處，在未依行政爭訟程序撤
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銷以前，司法機關亦不能否認其效力。且專利權之發生，係主管機關本於行政權

作用所核准創設，本件專利權核准創設爭議，應循行政爭訟程序解決，已如前述。

民事法院之確認判決，不生命行政機關撤銷被上訴人之專利權及塗銷核准專利權

登記之效力。且中央標準局審查侵害專利權之異議，均係根據其審查委員之意

見，該等審查員均為該專利權領域之學者或專家，其所為審查意見均有其學理及

實務上之根據，中央標準局對於專利權所為之審查，顯係依據其專業技術之經驗

法則而為結論，此專業性之決定，應認為中央標準局具有相當之判斷餘地，法院

亦應尊重其決定，殊難憑空指摘其為不當。因此，系爭專利權核准創設爭議，既

經中央標準局及經濟部認為被上訴人乙○○之專利申請案並無不得專利之事

由，而駁回原當事人甲○○○之異議及訴願在案，上訴人以被上訴人乙○○之專

利係侵害上訴人之專利權，而提起本件確認專利權不存在之訴，顯乏即受確認判

決之法律上利益，應予駁回。」本判決雖作成於舊專利法之年代，惟其亦重申此

旨，認為專利權之有效與否，係行政機關所為之行政處分有效與否之公法上法律

關係，若發生爭議，應循行政爭訟程序解決，於民事訴訟程序，自欠缺即受確認

判決之法律上利益。 

 

第二目 審理細則規定 

  而在智慧財產法院成立後，為處理此一問題，特別於智慧財產案件審理細則

第二十九條中規定：「智慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應

撤銷、廢止之爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律

關係之判決，或提起反訴者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」

司法院並於其所出版之智慧財產案件審理法新制問答彙編中表示131：「關於商

標、專利權等基於特許而取得之智慧財產權，其授予及剝奪之權限，我國向認專

屬於行政權，基於權力分立原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，

                                                 

131
 司法院行政訴訟及懲戒廳（2008），智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院，頁 34-35。 
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而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱

判斷商標、專利權確有應撤銷或廢止之原因，但商標、專利權之撤銷或廢止，仍

屬行政專權事項，法院無從於判決中逕行宣告其權利無效，此一立場不因審理法

第十六條第一項之制定而變動。審理法第十六條第二項亦僅規定法院認有撤銷、

廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，而非規定法

院得逕行認定該智慧財產權為無效。從而，訴訟當事人即不得以上述基於特許而

取得之智慧財產權之有效性爭議，依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標

的，請求法院於裁判主文中判斷。基此，而有智慧財產案件審理細則第二十九條

之規定。」其對於該規定所據之理由，與傳統實務見解亦無差別，即認民事法院

對於行政處分之效力無決定之權力，故不許當事人於民事訴訟程序中，提起確認

專利權無效之訴。 

  對此，學者則有認為132，在紛爭類型多樣化之現代社會，不僅行政事件與民

事事件分化為不同程序予以處理，即使民事事件，亦有強烈追求簡速裁判者（如：

標的金額微小之小額事件、假扣押假處分事件）、較需求發現客觀真實以確定權

利義務者（如：身分關係事件）、較需求維持當事人和諧關係者（如：親屬、鄰

人間之財產關係事件）、較需求法院為目的性、妥當裁量及展望形成性裁判者

（如：親權酌定事件）等等。而現行民事訴訟法已承認，於婚姻訴訟中得合併提

起一定之財產權訟爭事件，並附帶請求酌定親權之非訟事件（即民事訴訟法第五

百七十二條、五百七十二條之一）。且就各該不同事件之審理，亦非完全一併適

用人事訴訟程序所採用之職權探知主義或限制處分權主義之適用，而是在同一訴

訟程序上就各事件，容許交錯適用其本來所適用之程序原則或規定。據此，在民

事事件中，就涉及公法關係之爭點（先決問題），亦可承認，得循婚姻事件合併

審理財產權事件之方式予以處理，交錯適用行政訴訟法之職權探知原則。依此見

                                                 

132
 沈冠伶（2004），〈民事訴訟與行政訴訟之分工與合作(下)－專業審判與權利有效救濟間之選擇〉，《台灣本土法學雜誌》，第 46期，頁 27-30。 



 

91 

解，則應許當事人以同樣之方式，於民事訴訟程序中提起確認專利無效之訴。 

  本為認為，學者之見，從當事人程序利益之保護、紛爭解決一次性及訴訟經

濟等考量，應較為可採。惟從另一角度來看，之所以會有「是否得於民事法院提

起確認專利權無效之訴」的爭議，其根源在於傳統的訴訟二元制度，一旦堅守智

慧財產訴訟中不可不分為民事財產權爭議與行政處分之效力，二種訴訟體系分別

處分，則類此爭議將永遠存在。然而，在智慧財產訴訟，是否必須保留傳統的訴

訟二元制度，是值得深思的問題。 

 

第六款第六款第六款第六款    秘密保持命令與定暫時狀態假處分秘密保持命令與定暫時狀態假處分秘密保持命令與定暫時狀態假處分秘密保持命令與定暫時狀態假處分 

第一目 秘密保持命令 

  在智慧財產案件中，涉及營業秘密者，所在多有，此時，營業秘密的保護需

求往往與確保公正裁判的程序法理產生緊張衝突的關係。蓋當系爭事實證據屬於

一造當事人或第三人之營業秘密時，若使之必須提出該事證，則對於營業秘密的

保護有所違背；而若為保護該營業秘密，不公開該事證，則與為達真實發現的公

平審理相扞格。對此問題，民事訴訟法在民國九十二年修正時，己就「公開審理

之例外排除」、「卷宗閱覽之限制或禁止」以及「一般化文書提出義務之例外排除」

設有特別規定，但在智慧財產案件之審理中，持有營業秘密之當事人若向法院聲

請裁定禁止或限制閱覽訴訟卷宗，用以保護營業秘密，惟此同時將可能侵害他造

當事人公平接近事證資料之程序權。再者，持有營業秘密之當事人或第三人若依

民事訴訟法第三百四十四條第二項133之規定或第三百六十七條134之規定拒絕提

出證據，亦將使法院無從於裁判時將該資料納入考慮，而可能影響最終裁判結果

                                                 

133
 民事訴訟法第三百四十四條第二項：「前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。」 

134
 民事訴訟法第三百六十七條：「第三百四十一條、第三百四十二條第一項、第三百四十三條至第三百四十五條、第三百四十六條第一項、第三百四十七條至第三百五十一條及第三百五十四條之規定，於勘驗準用之。」 
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的公正性135。準此以觀，如何在「公正裁判之確保」與「營業秘密之保護」二者

間取得平衡，遂有智慧財產案件審理法「秘密保持命令」之制定。 

  依智慧財產案件審理法第十一條第一項之規定：「當事人或第三人就其持有

之營業秘密，經釋明符合下列情形者，法院得依該當事人或第三人之聲請，對他

造當事人、代理人、輔佐人或其他訴訟關係人發秘密保持命令：一、當事人書狀

之內容，記載當事人或第三人之營業秘密，或已調查或應調查之證據，涉及當事

人或第三人之營業秘密。二、為避免因前款之營業秘密經開示，或供該訴訟進行

以外之目的使用，有妨害該當事人或第三人基於該營業秘密之事業活動之虞，致

有限制其開示或使用之必要。」依此規定，秘密保持命令的聲請人，當為持有營

業秘密之人，其可能為當事人，亦可能為第三人，且係自然人或法人，在所不問。

但在另一方面，受秘密保持命令人，法文上雖未限定必須為自然人，惟基於智審

法第三十五條所定之刑責規定，解釋上，仍應以自然人為限136。對此，智慧財產

案件審理細則第二十條第一項第一款137亦有明文規定。 

  而向法院聲請核發秘密保持命令之實質要件，須為「保護客體屬於營業秘密」

及「具有保護必要性」。就前者而言，秘密保持命令之保護客體，依智慧財產案

件審理法第二條之規定，係指營業秘密法所界定之營業秘密。故依營業秘密法之

規定，營業秘密必須是可用於生產、銷售或經營上之資訊，且具有秘密性，並非

一般涉及該類資訊之人所知者，且因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值，最

重要的是，該持有人已採取合理之保密措施，始足當之138。而就後者而言，營業

秘密之保護，其核心目的在於確保秘密持有人就系爭資訊之「秘密利用」所可獲

                                                 

135
 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點－簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 55。 

136
 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點－簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 57。 

137
 智慧財產案件審理細則第二十條第一項第一款：「聲請狀記載之受秘密保持命令人應為自然人，並應記載其個人住所或居所。」 

138
 謝銘洋（2008），《智慧財產權法》，頁 147-151，台北：元照。 
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致之利益，而有必要透過秘密保持命令予以保護之情形。故此所謂保護必要性，

當以該營業秘密之開示或供該訴訟進行以外之目的使用，將有妨害秘密持有者基

於該營業秘密之事業活動之虞者為限。 

  而針對秘密保持命令之聲請，依智慧財產案件審理細則第二十四條之規定

139，法院應以裁准駁之。在裁定准許核發秘密保持命令時，依智慧財產案件審理

法第十三條第一項之規定，應於裁定上載明「受保護之營業秘密」、「保護之理

由」，及「禁止之內容」。此外，就「受保護之營業秘密」的內容，依審理細則第

二十五條第二項之規定140，不得於裁定中揭露，而宜於裁定主文及理由中，透過

間接引用的方式，確定應受保護之營業秘密。同時，依審理細則第二十六條第二

項之規定141，該裁定之正本，不得以記載營業秘密之文書為附件，以確保該營業

秘密之內容受到保護。而依審理細則第二十七條第一項及第二項之規定142，為確

保受秘密保持命令之人收受送達以知悉該命令之內容，又能保持其秘密性，法院

不得以公示送達為之，且應曉諭兩造協議由應受秘密保持命令之人到法院親自領

取秘密保持命令。 

  有關秘密保持命令較大的問題是，究竟如何定受秘密保持命令人之適當範

圍？論者有認為143，依智慧財產案件審理法條文觀之，臚列受秘密保持命令之

人，似乎為持有營業秘密之當事人或第三人的權利，從確保其營業秘密不致外流

                                                 

139
 智慧財產案件審理細則第二十四條：「關於秘密保持命令之聲請，法院於裁定確定前，得暫停本案訴訟關於該營業秘密部分之審理。」 

140
 智慧財產案件審理細則第二十五條第二項：「前項裁定，就該營業秘密不得揭露。其裁定主文及理由中宜以間接引用方式，確定應受保護之營業秘密。」 

141
 智慧財產案件審理細則第二十六條第二項：「法院就秘密保持命令聲請之裁定正本，不得以記載營業秘密之文書為附件。」 

142
 智慧財產案件審理細則第二十七條第一項、第二項：「秘密保持命令經送達於相對人時對其發生效力，且法院對於秘密保持命令不得為公示送達。法院依第二十一條第二項通知協商時，得曉諭兩造協議由應受命令之人到院領取秘密保持命令。」 

143
 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啓動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師 4月號》，頁 50。 
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之立場觀之，其當然傾向於受秘密保持命令之人愈少愈好。然而，若受秘密保持

命令之人限於當事人及律師等與訴訟直接相關之人，則當事人與律師是否必須就

與該案相關的技術知識自行學習了解，甚至從打字、撰狀、影印、附卷都必須事

必躬親，此事實上即有窒礙難行之處。甚至，主張其持有營業秘密之人還能藉由

聲請秘密保持命令，要求限縮受命令人之範圍，有效阻礙對造攻防。故理論上，

聲請秘密保持命令之人實應有「義務」，相當程序地容忍對方代理人持定其欲併

同受秘密保持命令之人，諸如其欲諮詢之技術專家、專利工程師、律師助理等等。

學者對此並認為144，就受秘密保持命令人之主體範圍劃定，宜先使雙方當事人有

先行協議之機會，在當事人達成協議時，尊重其所形成之協議結果；而在當事人

無法達成協議時，由法院在產生爭執之範圍內，予以裁量決定。 

  最後，學者認為由於聲請秘密保持命令之需求，可能在不同的程序脈絡中出

現，從而法院於操作此制度時，應機動地為彈性運用以符合實際之需要，特別是

在「禁止閱覽訴訟資料之聲請」與「命提出聲請」間的配合關係上145。具體而言，

當持有營業秘密之當事人在提出該資訊以支持其主張之前，向法院聲請禁止他造

當事人為此部分訴訟資訊的閱覽，此時，基於他造當事人程序權之保障，法院原

則上不應准許此種聲請；然而，在具體操作上，法院可以不需要逕行駁回此聲請，

而曉喻當事人得改提出秘密保持命令之聲請。反之，在一造當事人聲請法院命他

造當事人提出特定資訊時，若他造當事人以該資訊屬於營業秘密為理由而拒絕提

出時，法院亦應於審理過程中，適度闡明使他造當事人得改為聲請核發秘密保持

命令，而在最終之裁定中，將命提出資訊之聲請與秘密保持命令之聲請予以結合。 

 

第二目 智財案件之定暫時狀態假處分 

                                                 

144
 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點－簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 58。 

145
 黃國昌（2008），〈「公正裁判確保」與營業秘密保護」的新平衡點－簡介智慧財產案件審理法中之秘密保持命令〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 59-60。 
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  依民事訴訟法第五百三十八條之規定：「於爭執之法律關係，為防止發生重

大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀

態之處分。（第一項）前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。

（第二項）第一項處分，得命先為一定之給付。（第三項）法院為第一項及前項

裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。（第

四項）」按定暫時狀態之假處分，其目在避免本案訴訟終局判決以前，債務人所

為現時急迫之權利侵害，而能部分即時實現債權人之請求權而保護利益之暫時處

分措施146。其與以保全系爭標的物將來能強制執行為目的之假處分並不相同，主

要係為保護現在有爭執之權利不繼續受危害為目的。此外，得為假處分之客體係

以金錢請求以外之請求為限，而定暫時狀態假處分措施較為廣泛，除制止性禁止

性之方法外，必要時亦得採取履行性給付性之滿足方法147。且因在判決確定前即

可向法院聲請取得該處分，定暫時狀態假處分亦有「滿足性假處分」之稱。又法

院核准該定暫時狀態之假處分，將使聲請人（原告、債權人）就本案之請求提前

的獲得滿足，而造成對被告相當大的不利益，因此該條文第四項即明定，於裁定

定暫時狀態假處分前，應使兩造當事人有陳述之機會。此亦有別於一般為求迅速

的假扣押、假處分等保全程序。 

  而智慧財產案件有其特殊性，特別是專利案件，係爭專利究竟是否能夠實

施，往往涉及巨額利潤，以及受限於有限的商業壽命，若要當事人等待專利訴訟

之程序（包含民事上的侵權訴訟與專利無效之行政訴訟）完全確定，至少必須等

待三、四年以上。此時，系爭專利早已因市場上商品的推陳出新而喪失其價值，

                                                 

146
 陳榮宗、林慶苗（2010），《民事訴訟法（下）》，第七版，頁 918，台北：三民。 

147
 臺灣高等法院暨所屬法院 90年法律座談會民事類提案第 38號。採乙說：「定暫時狀態之假處分，其本案請求並不限於『金錢請求以外之請求』，此及『定暫時狀態之假處分』與『保全執行之處分』不同之故。因在『保全執行之處分』，其本案請求限於『金錢請求以外之請求』，係以如為金錢請求，債權人得聲請假扣押，以保全強制執行。但在『定暫時狀態之假處分』，只須其訴訟標的（即本案請求）係有繼續性之法律關係，為避免重大之損害或防止急迫之危險，而有定暫時狀態之必要，雖本案為金錢請求，亦無不許聲請假處分之理。」 
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當事人受到之經濟損失，亦難以估算。故實務上，當事人常在提起訴訟之前，即

先聲請定暫時狀態假處分，而專利權人藉由聲請定暫時狀態假處分，於本案訴判

決確定前即能取得法院命令禁止相對人於本案判決確定前製造、販賣、為販賣之

要約，使用或為上述目的而進口之產銷行為，使其「排除侵害請求權」發揮即時

功能148。且在智慧財產案件審理法施行以前，依民事訴訟法之規定，專利權人相

當容易取得定暫時狀態假處分，蓋法條雖規定裁定前應使兩造當事人有陳述意見

之機會，但在要件上，聲請人只要主張有重大之損害或急迫之危險即可，而不論

本案請求勝訴的機率高低，就可以馬上行使實現有爭執的排他權149；此外，更可

形塑法院認定侵權之印象，以打擊競爭對手，而導致寒蟬效應，促進合解。有鑑

於如此寬鬆的判斷，將嚴重影響當事人之權益，智慧財產案件審理法遂就定暫時

狀態假處分之聲請有特別規定。 

  依智慧財產案件審理法第二十二條之規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態

處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。 

（第一項）聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生

重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之；

其釋明有不足者，法院應駁回聲請。（第二項）聲請之原因雖經釋明，法院仍得

命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。（第三項）法院為定暫時狀態之處分前，

應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特

殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。（第四項）定暫時

狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤

銷之。（第五項）前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。（第六項）定暫時

狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲

                                                 

148
 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啓動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁 38。 

149
 鄭中人（2004），〈專利權之行使與定暫時狀態假處分〉，《台灣本土法學雜誌》，第 58期，頁

123。 
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請人應賠償相對人因處分所受之損害。（第七項）」 

  本條規定，除第一項就聲請之法院加以規定外，基於智慧財產事件之特性，

就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹，因此第二項規定聲請人應就爭執之法

律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，

其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。

且就定暫時狀態假處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋

明之不足，爰明定法院應逕駁回其聲請。又所稱為防止發生重大之損害或避免急

迫之危險，而有保全必要之事實，法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利

有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受無可

彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益造成如何之

影響等150。此外，緃聲請人已有釋明，惟定暫時狀態之處分非終局判決，故於本

條第三項明定法院得命聲請人供相當擔保，以備日後訴訟結果聲請人受不利判決

確定時，相對人就其損害求償之確保。而就當事人聽審之例外，本條第四項但書

則設有例外規定，立法理由中指出，僅在聲請人主張有不能於處分前通知相對人

陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知

相對人陳述而逕為裁定。 

  就此規定，論者有認為151，審理法雖然加重釋明責任，但釋明有不足者，法

院應駁回其聲請，在立法上係傾向有利於相對人，在釋明制度之利用上，若不能

妥適處理，對於專利權人聲請假處分可能發生困難，而無法及時排除發性的侵權

行為，導致其損害擴大；並且，可能將審理期間大幅延長，而使定暫時狀態假處

分完全喪失其附隨與特殊性的特徵。此外，針對當事人聽審之例外規定，學者認

                                                 

150
 參見智慧財產案件審理法第二十二條立法理由第二點。 

151
 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啓動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁 40；姜世明（2008），〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 17。 
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為152，對於聽審之例外，係以聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊

情事，此一事由若自文義解釋，似過於狹隘，且條文中所稱提出確實之證據，其

是否係將此一聽審例外之舉證，要求聲請人為完全證明，亦生疑義。而在聽審例

外中，是否亦應規定其聽審權之事後保障，較為妥當。 

  最後，論者亦提出保全程序與本案程序銜接的問題153。實務上曾發生專利權

人聲請假處分，而同一時間，被控侵權人亦向同一法院提出反向的假處分之聲

請，兩造同時提出結論相反之鑑定報告，因而法院認為有選任第三鑑定機關另行

判斷之必要。經兩造充分提出鑑定命題、鑑定方法及鑑定機關之資料，對解釋專

利申請範圍及比對產品技術特徵均充分表示意見後，鑑定機關花了兩年時間始做

出「不侵權」的認定。此時，法院就如此保全程序本案審理化的情況究竟該如何

處理？若從程序保障的觀點來看，保全程序對實體爭執愈充分審理，愈賦予當事

人充分之程序保障，在後續的本案訴訟程序中，對相同的實體爭點，愈應賦予一

定程序的拘束力。若法院於保全程序僅於技術審查官協助下粗略審查權利有效性

及權利是否被侵害之「勝訴可能性」，且以此與「聲請人無可彌補之損害」、「相

對人之困境」及「公共利益」等其他因素併同衡量應否准許定暫時狀態處分之聲

請，那麼本案審理法院當然應該重新鄭重審理實體爭點；反之，若法院於保全程

序中已對所有實體爭點詳為審酌，甚至已達送請第三鑑定機關另行鑑定之程度，

那麼，除非有在前程序中未受充分程序保障之特殊理由，否則前階段保全程序中

對相同爭點所為之決定，似應於後階段之本案程序中有相當程序之拘束力，這樣

前階段的勞力、時間、費用始不致白費。 

 

                                                 

152
 姜世明（2008），〈智財審理程序之假處分〉，《月旦民商法雜誌》，第 21期，頁 18-19。 

153
 范曉玲（2007），〈智慧財產案件審理法下啓動專利侵權案件的新挑戰－以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心〉，《全國律師》，4月號，頁 42-43。 
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第三節第三節第三節第三節    小結小結小結小結 

  我國審理智慧財產案件，從早期一直到近年來智慧財產法院之成立，實已有

重大的進展，最明顯的差別在於，訴訟程序所花費的時日，確實因為智慧財產法

院成立，而縮短了許多154。惟如同本章所述，我國智慧財產法院暨智慧財產案件

審理法與組織法並未完備，除為符合法院專業性的技術人員之配置，智慧財產法

院所審理的案件類型、法院審理的相關程序或法院判決的效力，皆仍有改善的空

間。本文接下來，將詳細探討歐洲處理專利案件之沿革，以及將成立的歐洲專利

法院，藉此與我國智慧財產法院之制度作比較，期望能帶給我國智慧財產法院清

楚的改良方向。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

154
 此部分係作者與實際從事專利訴訟之律師詳談得知。 
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第參章第參章第參章第參章    歐洲專利法院設立的目的及架構歐洲專利法院設立的目的及架構歐洲專利法院設立的目的及架構歐洲專利法院設立的目的及架構 

第第第第一一一一節節節節    歐洲處理專利議題之演進歐洲處理專利議題之演進歐洲處理專利議題之演進歐洲處理專利議題之演進 

第第第第一一一一項項項項    歐洲專利公約歐洲專利公約歐洲專利公約歐洲專利公約 

第一款第一款第一款第一款    沿革沿革沿革沿革 

  歐洲國家眾多，國與國之間接觸極頻繁，由於地理上的鄰近、文化背景相同，

再加上歐洲各國亟欲追求經濟體制上的統合，在發明專利之保護方面，亦早有歐

洲各國國際合作加強保護的趨勢產生。歐洲專利公約最早可溯及自一九四七年，

法國與荷蘭、比利時、盧森堡等國所簽署的「海牙協議」（The Hague Agreement），

於一九五０年在海牙設立「國際專利學院」（International Patent Institute，IIB），

用以從事先前技術之研究，並將研究結果提供給締約國有關發明之新穎性有無之

立意見，此具有發明專利新穎性集中審查之性質，乃成為歐洲專利設置之始祖155。 

  而在歐洲理事會方面，則是由法國參議員 Henri Longchambon 於一九五０年

提出設立歐洲專利局的計畫，並分別於一九五三年及一九五四年簽訂有關申請專

利必要的程序及國際專利分類之公約，最後由理事會制定有關專利之實體法，進

而簽訂史特拉斯堡公約（Strasbourg Patent Convention）。此外，此時國際間又有

專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）之簽訂，更對於局洲專利之創

立具有先導作用。此條約係在美國的召集之下，於一九六六年建立一國際專利合

作機構以避免各國專利局一再重複為相同之工作，且於一九六七年完成專利合作

條約草案，並於一九七０年在美國華盛頓外交會議上，經由三十五國簽署通過。

該條約規定，專利申請人得在其有居所或住所之國家的專利局提出國際註冊之申

請，並指定欲受保護的國家。此一國際註冊之申請，具有國內專利申請之效力。

惟各國對於設在海牙之國際專利機構或其他被認可之專利局的初審所提出之可

                                                 

155
 簡子婷（2005），《歐洲專利制度整合之研究》，頁 11，南華大學歐洲研究所碩士論文。 
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專利性及審查意見，是否據以即核准為國內專利，仍可依照其原有之程序進行156。 

  直到一九七三年，在慕尼黑外交會議上，超過二十個國家共同討論歐洲專利

之授予程序，最後終於簽署歐洲專利公約（European Patent Convention，EPC），

並於四年後，一九七七年十月七日在比利時、德國、法國、盧森堡、荷蘭、瑞士、

英國等國家正式施行，並設立歐洲專利局，以國際性機構之地位授予歐洲專利，

至今全歐洲共有三十八個國家為歐洲專利公約之會員國157。 

 

第二款第二款第二款第二款    歐洲專利之歐洲專利之歐洲專利之歐洲專利之特性特性特性特性 

  依據歐洲專利公約所設立的歐洲專利局（European Patent Office），是獨立於

歐洲聯盟（European union，EU）外的國際性組織，其就發明專利之申請為檢索

並為實質之審查，若符合其要件，即授予歐洲專利，而該專利包含申請人所指定

之數個會員國之專利，亦即申請人只須為一次之申請，並指定其所欲受保護之會

員國，即可同時取得數個會員國之專利保護。此即為歐洲專利公約之重點，亦即

申請人得以一次申請，而於多數國家取得專利保護。 

  歐洲專利之申請，可以使用英文、法文或德文(公約 14第一項)，以所有文

件皆具備之日為申請日(80條)。過去於提出歐洲專利申請時，應指定其發明所欲

受保護之國家，但自 2007年之後，所有的專利申請案均視為指定全部之會員國，

若欲指定各別國家，尚須繳納指定費，於核發專利前，得隨時撤回指定(79條)。 

  歐洲專利之申請提出後，由受理部門（Receiving Section）進行刑式要件之

審查(16條)。檢索部門（Search Divisions）應作成檢索報告(17條)。歐洲專利公

約亦採「早期公開」之制度，亦即申請日後屆滿十八個月，則該歐洲專利之申請

即會被公開，在此之前亦可因申請人之申請而公開(公約 93第 1項)。實體審查

方面，歐洲專利局並不主動為之，而是於申請人繳納審查費後，才由歐洲專利局

                                                 

156
 曾陳明汝（1980），〈歐洲專利公約與歐洲專利制度之研究〉，《國立臺灣大學法學論叢》，第十卷第 1期，頁 156-158。 

157
 歐洲專利公約 EPC網站，網址：http://www.epo.org/（最後瀏覽日期：2011/6/5）。 
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之審查部門（Examining Divisions）進行實體審查；於一定時間內未為審查之要

求者，則其歐洲專利申請即被視為撤回(94條)。歐洲專利局審查之結果，如果認

為該申請或發明不符合本公約所規定之要件，特別是本公約第五十二條以下所規

定之要件，包括新穎性、進步性、產業上之利用性等，則應予以駁回；若審查通

過，則授予歐洲專利(97條一、二項)。授予歐洲專利之決定，自公告於歐洲專利

公報之日起生效(97第三項)。而在專利公告後九個月內，任何人皆可向歐洲專利

局以書面提出異議（Opposition），而由歐洲專利局之異議部門審理之158。 

  歐洲專利之保護期間為二十年，且自申請日起算(63條一項)，專利權人自授

予專利公告之日起，在其所指定之會員國內享有與該國所授予之國內專利權相同

之權利，且若所得之專利為方法專利，其保護之範圍應及於以該方法直接製成之

物(64條第一、二項)。而最值得注意的是，歐洲專利權受侵害時，應依各會員國

之內國法處理之(64條第三項)，歐洲專利公約並不予以處理。 

 

第三款第三款第三款第三款    現存之問題現存之問題現存之問題現存之問題 

  歐洲專利公約的締結，固然給了申請人相當的方便，得以一次申請、多國指

定，而一次取得多數國家之專利權。惟實務發展至今，亦產生諸多問題，如申請

費用昂貴、翻譯成本過高，且專利效力發生爭議而於各締約國法院受理之不便性

及結果不確定性，甚至導致當事人恣意選擇對己有利的法院（forum shopping）

之問題，飽受各界批評。 

 

第一目 費用昂貴 

  前已述及，歐洲專利公約係由依其所設立的歐洲專利局，統一授予多數個締

約國的內國專利，換言之，這是一個包裹式的專利權。其得以吸引人的地方即在

於申請方便，但也正因為如此，申請歐洲專利的費用相當昂貴，與世界二大專利

                                                 

158
 關於異議，詳見第參章第二節第二項。 
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權產量的國家美國、日本相較之下，申請歐洲專利（以指定保護於十三個國家而

言）的費用，為申請美國專利的十一倍；而申請歐洲專利所需的費用，則為申請

日本專利的十三倍159。光是申請費用即有如此大量的差距，即使能夠一次取得多

數國家的專利，但實際上申請人並不一定會在所指定的國家實施其專利，卻仍需

於該等國家支付專利費用，如此將使欲申請歐洲專利之申請人望久卻步。 

  除此之外，准予歐洲專利之後的翻譯費用過高，亦為一大問題。此係導因於

歐洲專利公約第六十五條之規定，締約國得要求專利權人，於取得歐洲專利三個

月內將專利申請之說明書內容翻譯成該國官方語言，送達主管機關公告之，專利

權人並應負擔翻譯說明書之公告費用；專利權人若未踐行前揭程序者，視為此一

歐洲專利在該締約國自始不發生效力。翻譯程序之要求使得歐洲專利局准予歐洲

專利後，仍須負擔鉅額翻譯及公告費與各該行政程序，始能在指定的締約國享有

專利權。據估計，每件專利案至少需三千八百歐元之翻譯費用，依據發明的性質、

個案之申請專利範圍數目及涉及之語言，其費用可能更高；翻譯程序使得歐洲專

利之申請及取得成本增加百分之四十，遠較申請美國專利多三倍，比取得日本專

利保護多二倍160。 

  歐洲專利之翻譯費用過鉅問題，在二０００年十月十七日簽署的倫敦協定

（London Agreement）中獲得解決。依此協定，締約國之官方語言為歐洲專利局

法定語言之一（即英文、法文、德文161）者，不得為翻譯的要求；其他締約國僅

能主張專利權人應將「申請專利範圍」翻譯成內國之官方語言，對於其他部分（諸

如發明說明或圖式），專利權人僅負有義務翻譯成英文；惟系爭專利若發生侵權

                                                 

159
 歐洲聯盟網站，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.ht

m（瀏覽日期：2011/11/20）。 

160
 李素華（2009），〈歐洲聯盟專利法之發展─建立共同體專利之困難與挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第 174期，頁 34-35。 

161
 EPC Article 14 (1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French 

and German. 



 

104 

或有效性爭議，經被控侵權者、受理法院或相關專責機關之要求，專利權人應將

所准予歐洲專利之全部內容翻譯成該國官方語言162。惟倫敦協議雖然相當程度的

舒緩歐洲專利之申請人所需花費鉅額費用的負擔，但申請人的經費壓力並無法因

此而完全解決，蓋一但發生侵權或專利權效力之爭議，申請人仍必須負擔此大量

之翻譯費用，故對於申請人仍有不便。 

 

第二目 無法統一實施專利 

  歐洲專利公約的特色之一，即在於由歐洲專利局統一接受各國申請人所提出

的專利申請，而一次授予各國專利。一但通過歐洲專利局之審查，依公約第六十

四條第一項之規定163，其所核發的歐洲專利在指定的締約國發生效力，其效力與

發明人逕向該締約國申請內國專利相同。再依同條第三項之規定164，關於歐洲專

利之侵權或其他爭議事宜，悉依締約國之內國法處理。故歐洲專利局並不負責關

於授予歐洲專利之後，在各國如何實施之情形。有關所申請歐洲專利之專利侵權

訴訟及其伴隨之專利有效性抗辯或專利無效訴訟，所涉及之專利權範圍與效力界

定、侵權鑑定與認定、爭議管轄、法院審理程序等，一切將依該專利權所受保護

之內國法律規定處理，而與歐洲專利局無涉。且又因智慧財產權之「獨立原則」，

各締約國對該專利權之有效性判斷或為無效認定之結果，僅能在該國發生效力

165。 

  惟如此一來，將造成該專利權之效力與法安定性有所疑慮之危險。蓋歐洲各

                                                 

162
 歐洲專利局網站，網址：http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html（最後瀏覽日期：2011/11/20）。 

163
 EPC Article 64 (1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its 

proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, 

in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a 

national patent granted in that State. 

164
 EPC Article 64 (3) Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law. 

165
 李素華（2009），〈歐洲聯盟專利法之發展─建立共同體專利之困難與挑戰〉，《月旦法學雜誌》，第 174期，頁 35。 
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國對於專利權之規定、認定，以及審理程序各有不同，換言之，同一專利權若同

時在不同國家發生爭議，各國法院對於該專利權有效與否的認定即有歧異之可

能。例如，一專利權權人於 A 國就其歐洲專利提起專利侵權訴訟，而其歐洲專

利亦於 B 國被提起專利無效之訴訟，此時縱 B 國法院認定該專利權係為有效，A

國法院仍可能認為該專利權無效，而判決專利權人敗訴；反之亦然。除此之外，

此亦造成歐洲專利所發生之訴訟，成本大幅提高。蓋於異議期間經過之後，對於

歐洲專利所發生之爭議，皆必須於所受保護之各締約國分別提起訴訟，亦即，專

利權人為於各國處理訴訟事宜，必須於各國法院負擔各自的法院費用、律師費用

與專家鑑定費用，此對於專利權人亦為相當大的負擔。 

 

第三目 選擇法院的問題 

  依歐洲專利公約第六十四條第三項規定166，因歐洲專利所發生的侵權事件，

應依各國內國法律處理之，如前所述。又專利侵權訴訟之管轄法院係依各國規

定，原則上除採「以原就被」，以被告住所地法院管轄；亦以侵權行為地法院作

為管轄法院……等不同管轄法院規定。在專利實務上，由於一個專利所發生的專

利侵權事件，當事人得選擇在不同國家的法院提起訴訟，故當事人得以選擇對己

有利，或當事人自己熟悉的法院提起訴訟，縱該國判決效力無法及於其他國家，

在訴訟策略上，亦得以「已在他國起訴」，而達到拖延，甚至影響訴訟結果之目

的。 

  之所以會發生選擇法院的問題，其原因主要可分為以下幾點167：第一，各國

專利訴訟的程序不同。訴訟程序不同可能展現在各種不同的地方，如程序的繁

簡、審查的詳盡與否、證據調查是否完備，然最主要的是當事人是否熟悉該國法

院的專利訴訟程序，並據此決定選擇該國法院提訴或另擇他國提訴；第二，侵權

                                                 

166
 Article 64(3) EPC, “Any infringement of a European patent shall be dealt with by national law.” 

167
 David Perkins & Garry Mills, PATENT INFRINGEMENT AND FORUM SHOPPING IN THE 

EUROPEAN UNION, 20 Fordham Int'l L.J. 549（1996） 
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審查的程度不同。各國法院或對專利侵權訴訟不熟，或習慣對於侵權訴訟寬鬆審

查，都可能造成當事人若只想獲得快速的侵權判決，而可能選擇的法院；第三，

獲得禁制令（preliminary injunction）的可能。專利權人提起侵權訴訟，其最大的

目的除了獲取賠償金之外，即向法院申請禁制令，而使被控侵權人（或商業上的

競爭對手）無法再使用該專利。惟各國法院下禁制令的條件、法院審查均不相同，

專利權人當會選擇容易下禁制令的國家法院提起侵權訴訟；第四，訴訟進行的速

度不同。各國法院訴訟進行的速度不同，當事人即可能依照其需求，而選擇於不

同的法院提起訴訟。以專利權人而言，其希望在短時間內取得勝訴判決，並使其

對手不能夠再使用該專利，故會選擇訴訟進行速度快的法院，反之，侵權行為人

希望侵權訴訟拖延得愈久愈好，故會選擇訟進行速度慢的法院；第五，獲得侵權

訴訟的中間判決（summary judgment）的可能。與前述永久禁制令同理，法院審

判到中途，若對有專利侵權的事實已為確定，而較有下中間判決禁止侵權行為人

使用專利的可能者，則專利權人較有可能選擇此法院提起侵權訴訟。 

  對此情況，歐洲各國或有認為選擇法院係當事人本應擁有的正當權利，蓋當

事人本得考量訴訟利益，而選擇程序進行快速、花費便宜、專利案件判決品質高

的法院，故選擇法院（forum shopping）並非絕對的錯誤；惟亦有對此提出批評

者，認為在某些國家（如瑞士）由原告住所地法院管轄時，其訴訟費用高，而原

告則有對於被告極為明顯的優勢，並不公平168。 

 

第第第第二二二二項項項項    共同體專利制度共同體專利制度共同體專利制度共同體專利制度 

第一款第一款第一款第一款    成立背景成立背景成立背景成立背景 

  目前，在歐洲對於專利權的保護可區分為二大系統，一為基於歐洲專利公約

所創設之歐洲專利系統；二為歐洲各國之內國專利系統。前已提及，歐洲專利公

約係由其所設立之歐洲專利局，以同一程序而一次授予多數公約締約國的專利，

                                                 

168
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 42-45(2011) 
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而在審查通過並公告後，則成為各締約國之內國專利，依各國之規定處理。惟歐

洲專利系統所授予的專利，並非為一個歐洲統一的專利，而僅為統一授予歐洲各

國的內國專利，但歐洲在經濟發展的過程中，一直想要創設一個統一的專利制

度，亦即一個效力能夠跨越整個歐洲的專利權，如此將能有助於歐洲整體技術的

進步、強化科學、知識、產業的研發，並進而增加商業競爭力，且與美國與日本

等專利大國並駕齊驅169。 

  共同體專利（Community Patent，或稱歐盟專利，EU Patent）即為單一且獨

立，並且於歐洲各國發生效力的專利制度。其係在一九九七年六月歐洲委員會所

發布的「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書（Green Paper on the Community patent 

and the European Patent System）」中，確立為歐洲發展的目標之一，並在二年後

的一九九九年二月五日，歐洲委員會即發布共同體專利與歐洲專利系統綠皮書的

後續工作（The follow-up to the Green Paper on the Community patent and the patent 

system in Europe）。而在二００三年三月，歐洲理事會達成了關於創設共同體專

利的政治協議，並組成工作小組，在同年十一月完成實體協議之制定。而各國就

共同體專利於二００五年三月又展開一次進一步的談判，惟此次談判，由於在語

言以管轄權等問題發生嚴重的意見不一致，而未達成任何結果。此後，語言問題

即成為創設共同體專利制度的主要障礙。一直到二００六年後，歐洲各國才又再

度針對共同體專利的議題重啟談判170。目前最新版的共同體專利草案係為二００

四年三月所制定的 PREPARATION OF THE MEETING OF THE COUNCIL ON 11 

MARCH 2004－Community patent＝Proposal for a Council Regulation on the 

Community patent。 

                                                 

169
 歐盟網頁，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.ht

m（瀏覽日期：2011/11/20）。 

170
 Terrence F. MacLaren, Eckstrom's Licensing in Foreign and Domestic Operations: Joint Ventures § 

8:128(2012) 
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  依其計畫，共同體專利制度的創設，並非為取得原有的內國專利與歐洲專利

（European Patent）制度，而是要與原有的制度並存，發明人仍可以自行選擇最

適合或最需要的專利保護形式。故而，在計畫中最主要的要旨即在於：共同體專

利制度應如何與歐洲專利公約共存。其方式即為，以歐洲聯盟（European Union）

之名義，作為歐洲專利公約中，可指定受保護的領域之一，亦即，未來申請人將

可指定歐洲聯盟為其受專利保護之地區，而由歐洲專利局審查通過之後，將授予

其共同體專利，該專利之效力，即及於整個歐盟地區。 

 

第二款第二款第二款第二款    共同體專利之共同體專利之共同體專利之共同體專利之主要規範主要規範主要規範主要規範 

  共同體專利係由歐洲專利局所授予，其規範即適用一九七三年所訂定的歐洲

專利公約，故共同體專利之申請，其要件之審查，係依歐洲專利公約之規定。而

申請人欲申請共同體專利，即係指其向歐洲專利局申請專利時，指定保護於歐盟

地區（Community）171。共同體專利係為獨立的專利，其所發生的一切效力，包

括專利權授予、移轉、宣告無效或撤銷，將於全歐盟地區發生效力172。 

  關於共同體專利權利之歸屬，原則上專利權屬於發明人或及繼承人。惟當發

明人係為受僱人時，其權利之歸屬係依該發明人主要受僱之國家內國法之規定，

若該國家無法決定權利之歸屬，則依僱佣人主事務所之所在地之法律決定之173。 

                                                 

171
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 1, This Regulation establishes a 

Community law on patents. This law shall apply to all patents designating the Community granted by 

the European Patent Office (hereinafter referred to as "the office") under the provisions of the European 

Patent Convention of 5 October 1973 (hereinafter referred to as the "Munich Convention") and to all 

applications for a European patent in which the Community is designated. For the purposes of this 

Regulation, such patents shall be considered to be Community patents and the term "application for a 

Community patent" shall mean an application for a European patent designating the Community. 

172
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 2, The Community patent shall 

have a unitary character. It shall have equal effect throughout the Community and may only be granted, 

transferred, declared invalid or lapse in respect of the whole of the Community. 

173
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 4, 1. The right to the 
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  除取得共同體專利權人同意外，共同體專利權人得排除他人為下列行為：

一，為製造、販賣、要約販賣或使用該專利物品，或為上述目的進口或儲存該物

品；二，第三人明知或明顯知悉，未經專利權人同意，而實施其方法專利；三，

為製造、販賣、要約販賣或實施該方法專利而製成之產品，或為上述目的進口或

儲存該產品174。 

  關於共同體專利之權利限制方面，共同體專利權之範圍不及於個人使用與非

商業目的之使用、為研究實驗之目的而使用175。此外，當共同體專利權人同意其

專利物品在歐洲地區市場上流通後，即不得對該專利物品再次主張專利權（即權

利耗盡），除非專利權人有合法的基礎排除對該產品更進一步商業化的行為176。

                                                                                                                                            

Community patent shall belong to the inventor or his successor in title. 2. If the inventor is an 

employee, the right to the Community patent shall be determined in accordance with the law of the 

State in which the employee is mainly employed; if the State in which the employee is mainly 

employed cannot be determined, the law to be applied shall be that of the State in which the employer 

has his place of business to which the employee is attached. 

174
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 7, The Community patent shall 

confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent: 

(a) from making, offering, putting on the market or using the product which is the subject-matter of the 

patent, or importing or stocking the product for these purposes; 

(b) from using the process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it 

is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the 

proprietor of the patent, from offering the process for use within the Community; 

(c) from offering, putting on the market or using a product obtained directly by a process which is the 

subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes. 

175
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 7, The rights conferred by the 

Community patent shall not extend to: 

(a) acts done privately and for non-commercial purposes; 

(b) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention. 

176
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 10, The rights conferred by the 

Community patent shall not extend to acts concerning the product covered by that patent which are 

carried out within the territories of the Member States after that product has been put on the market in 

the Community by the proprietor of the patent or with his consent, unless there are legitimate grounds 

for the proprietor to oppose further commercialization of the product. 
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另外，共同體專利權亦不及於第三人善意而為商業上之目的，在專利權人取得專

利或其所主張之優先權日之前，先使用該專利或已完成必須之準備者177。 

  關於強制授權，委員會可以在專利權人在取得專利後相當期間內不實施專利

等缺乏效率的利用共同體專利的情況下，授予強制授權。此外，在緊急情況或有

重大危險的情況下，或為回復違反競爭法之情形下，亦得授予強制授權178。 

  共同體專利被撤銷之原因，主要有：一，該專利依歐洲專利公約第五十二到

五十七條之規定，係不得授予專利者；二，該專利並未揭露清楚，以致於該技術

領域中具有相當知識者，無以依照專利說明書實施該專利；三，該專利超過專利

說明書聲明所受保護之範圍179。而法院救濟方面，將會成立一個集中式的共同體

專利法院，設有一審及二審，以確保法律見解的統一，以及案例法的形成。 

  在最重要的語言部分，依照歐洲專利公約的標準，必須以其官方語言（英文、

                                                 

177
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 12, A Community patent may 

not be invoked against a person who, in good faith and for business purposes, had used the invention in 

the Community or had made effective and serious preparations for such use before the filing date or, 

where priority has been claimed, the priority date of the application on the basis of which the patent is 

granted (hereinafter referred to as "the prior user"); the prior user shall have the right, for business 

purposes, to continue the use in question or to use the invention as planned during the preparations. 

178
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 21, The Community Patent 

Court may grant a compulsory license for lack or insufficiency of exploitation of a Community patent 

to any person filing an application four years or later after the patent application was filed and three 

years or later after the patent was granted if the patent proprietor has not exploited the patent in the 

Community on reasonable terms or has not made effective and serious preparations to do so, unless he 

provides legitimate reasons to justify his inaction. In determining the lack or insufficiency of 

exploitation of the patent, no distinction shall be made between products originating within the 

Community and imported products. 

179
 Proposal for a Council Regulation on the Community patent, article 28, The Community patent 

may be declared invalid only on the grounds that: (a) the subject-matter of the patent is not patentable 

according to Articles 52 to 57 of the Munich Convention; (b) the patent does not disclose the invention 

in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art; (c) the 

subject-matter of the patent extends beyond the content of the patent application as filed, or, if the 

patent was granted on a divisional application or on a new application filed in accordance with Article 

61 of the Munich Convention, beyond the content of the earlier application as filed. 
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德文、法文）之一向歐洲專利局提出申請，並在授予共同體專利後，必須將其「申

請專利範圍（claim）」翻譯為另外二種語言。申請人沒有必要將其所申請之共同

體專利翻譯成所有歐盟地區國家的官方語言，當然，申請人仍能自行翻譯成任一

成員國的語言，並對外公告。如此考量，係為避免申請人耗費大量的成本在翻譯

上面。目前，此議題仍很難達成一致的共識，事實上在最新版的共同體專利之中，

要求申請人必須將「申請專利範圍」翻譯成所有歐盟國家的官方語言，蓋申請專

利範圍係為專利申請與救濟之過程中，最重要的一環。惟此一議題，遲遲無法在

歐盟會議中達成共識，如：誰來決定翻譯的法律效力、若有翻譯錯誤的情形該如

何處理等問題，皆仍無法獲得解決180。 

 

第第第第三三三三項項項項    歐洲專利法院歐洲專利法院歐洲專利法院歐洲專利法院 

  現存於歐洲的二大專利系統，不論是基於歐洲專利公約的歐洲專利系統，或

是歐洲各國的內國專利系統，其亟欲解決的問題，就是沒有一個統一的法院系統

來確保專利權在歐洲各地的實施。蓋歐洲各國對於專利權的保護各有不同，然對

於由歐洲專利局統一授予於多數國家受到保護的歐洲專利（European Patent），即

可能因為各國不同的法院系統與規範，而有不同的命運。故歐洲專利局於一九九

九年起，即開始計畫研擬適用於歐洲專利的集中式專利法院，以解決歐洲專利無

法統一實施的問題。而另一方面，歐洲聯盟（European union，EU）所計畫創設

的共同體專利，亦打算在歐洲設置一個統一的專利法院，以貫徹共同體專利在歐

洲的實行。 

 

                                                 

180
 歐盟網站，網址：

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/l26056_en.ht

m（瀏覽日期：2011/11/20）。 
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第第第第一一一一款款款款    歐洲專利局提出的草案歐洲專利局提出的草案歐洲專利局提出的草案歐洲專利局提出的草案 

  歐洲專利局所提出歐洲專利法院的草案，最早可追溯自一九九九年六月二十

四、二十五日法國政府邀請歐洲專利公約會員國在巴黎所舉辦的國際會議。此次

會議，係受到一九九七年歐洲委員會發布之「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書

（Green Paper on the Community patent and the European Patent System）」的刺激，

法國希望能處理當前歐洲專利系統所存在的缺失。而在會議中，即組成「訴訟工

作小組（Working Party on Litigation，WPL，以下稱工作小組）」，成員即為歐洲

專利公約的全體締約國，並由德國、盧森堡、瑞士主導，策劃如何建立一個統一

的法律系統來處理專利侵權、無效等專利相關訴訟，以及制定審理歐洲專利的訴

訟法草案181。歐洲專利局提出的草案可分為三個階段。 

 

第一目 第一階段 

  在一九九九年秋季到二０００年的春季之間，工作小組開了三次的會議。在

第一次的會議中，工作小組任命共同主席（co-chair）起草法院架構的規定，包

括了實體法規定，以及最重要的該法院組織究應設置第一、第二審，或僅設置集

中第二審的問題。在會議中即確認，大部分與會代表都希望能設有二個審級，特

別是各國對於歐洲專利司法體系第一審的設置有強烈的需求182。 

  到了一九九九年十二月產出了第一版的法院架構草案，並邀集歐洲專利公約

締約國各國擅長處理專利訴訟的法官，參與工作小組在瑞士柏恩的第二次會議討

論，然仍有少數國家代表認為，歐洲專利法院的第一審，應回歸各國內國法院體

系183。 

  為因應締約國各國間的不同意見，工作小組要求共同主席（co-chair）製作

二個不同的版本，以便考慮二種版本的優劣。在工作小組的第三次會議係二００

                                                 

181
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 185(2011) 

182
 Structure paper, EIPR, 22, S-3; 2000 BIE, 263 

183
 Structure paper, IIC, 31,566 
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０年於盧森堡舉行，工作小組即同意將此二種不同的版本，提交由歐洲專利公約

第二國際會議決議184。 

 

第二目 第二階段 

  歐洲專利公約各締約國在英國政府的邀請之下，於二０００年十月在倫敦舉

行第二次國際會議。此次會議接受工作小組的提議，並支持設立一個子團體

（sub-group），針對有興趣、可能加入這個專利訴訟計畫的國家，擬定草案並交

由工作小組考慮。這個子團體亦可有專利協助185。而這個子團體所面臨的重大考

驗，乃是要如何將設置第一、第二審，或僅設置集中第二審，此二種基本架構之

考量納入草案之中。特別困難之處，在於如何利用現有的司法經驗解決歐洲專利

訴訟的問題，並且不至於影響各國原有的制度186。 

  二００一年四月，子團體在海牙舉行的第三次會議中初步同意，參與計畫的

國家最多能在其領域內設置三個地區法院（Regional Divisions），作為歐洲專利

法院的一審法院187。而法院的人員，則必須由不同國籍者組成，其目的在於在各

國之間，對於法律及申請專利範圍提供統一的解釋。 

  在其後的會議中，子團體決定將其計畫成果轉化成國際條約內容，並由歐洲

專利局精心計劃出「歐洲專利訴訟條約草案（draft European Patent Litigation 

Agreement，draft EPLA）」及「歐洲專利法院法草案（draft Statute of the European 

Patent Court）」。在這個版的歐洲專利訴訟條約草案，僅保留最基礎的規定，如組

織、財政規定、管轄權及基本程序規定，如證據保全、救濟與過渡規定188。此二

條約草案在子團體的第六次會議中討論，並提交至工作小組在二００二年十二月

                                                 

184
 Structure paper, EIPR, 22, S-3; 2000 BIE, 264 

185
 Structure paper, EIPR, 22, S-3; 2000 BIE, 264 

186
 Structure paper, EIPR, 22, S-8; 2000 BIE, 267 

187
 WPL/SUB 10/01, N 15 

188
 WPL/SUB 2/02 
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的第四次會議上。工作小組認為子團體應就歐洲專利司法體系的財政問題再為討

論，並表示將在下一次會議中決定採納並簽署該二條約草案。 

  工作小組在二００三年十一月時，即同意該二草案，並送交國際會議中。惟

該草案並未被做成任何決議，其理由可從工作小組在網站上的聲明書可明願看得

出來；「工作小組對於設置歐洲專利的專利訴訟系統的計畫要暫停已然知悉，這

是因為歐洲聯盟打算創設一個共同體專利，並且設置一個司法系統以配合之。工

作小組認為，計畫中的歐洲專利司法系統，亦包含有助於解決進行中的共同專利

法院所面臨的問題。因此，工作小組將在下一次的會議中討論如何解決歐洲聯盟

法律與計畫中之歐洲專利訴訟系統所發生的衝突。」189
 

 

第三目 第三階段 

  由於工作小組所執行的工作和歐洲聯盟所創設的共同體專利（法院）有所衝

突，故其工作有一段時間沒有任何進展。然而，在經歷一段期間，共同體專利的

計畫亦沒有進展後，工作小組決定於二００五年六月重新召開第七次會議。而子

團體則於同年度秋季開會，就執行「歐洲專利訴訟條約草案」進行討論，並處理

草案的部分小議題。子團體的工作，於二００五年九月間完成190。而在二００五

年十月時，多位來自法國、德國、荷蘭、英國等國家的資深專利法官於威尼斯集

會，支持歐洲專利訴訟條約之執行與工作小組的計畫，並期望能儘速實現191。 

  到了工作小組在二００五年十二月的第八次會議，英國以其作為歐洲聯盟國

家之代表發表聲明，表示歐洲專利訴訟條約草案能儘速成文化，且能置於外交會

議上討論。會有如此發言，乃是由於歐洲委員會表示希望與歐洲專利局方面對

                                                 

189
 歐洲專利公約網站，網址：www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epla.html（最後瀏覽日：2011/11/20）。 

190
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 190(2011) 

191
 歐洲專利律師協會網站，網址：www.eplaw.org/Downloads/Venice%20Rsolution.pdf（最後瀏覽日期：2011/11/21）。 



 

115 

話，期望能找出適用於歐洲智慧財產權架構的解決辦法，同時能夠促進在現有的

歐洲專利局框架下對於專利權的保護，特別是在訴訟管轄的問題上192。歐洲委員

會隨後並公開表示，歐洲專利訴訟條約（EPLA）對於統一歐洲的專利司法體系

係大有可為的進展，會研究此一進程之可行性。然而，若要使歐洲聯盟加入歐洲

專利訴訟條約，仍有組織上的障礙必須要克服193。 

  到了二００六年，歐洲議會決議確立其歐洲專利政策，並促使歐洲委員會研

究各種可能的方式以促進歐盟的專利與專利訴訟系統，包含以何種形式參加歐洲

專利訴訟條約194。在眾多討論之下，歐洲委員會提出三種可能的方案給歐洲聯盟

各國選擇：一、依照歐洲專利訴訟條約的規定為之；二、在歐盟司法體制下，同

時處理歐洲專利與共同體專利；三、綜合歐洲專利訴訟條約與共同體專利司法系

統。最後，歐盟國家決定採取第三個選項，並形成歐洲與歐盟專利法院條約草案

（draft Agreement on the European and EU Patents Court，EEUPCA）及歐洲與歐

盟專利法院法草案（draft Statute of the European and EU Patents Court）195。 

 

第二款第二款第二款第二款    歐洲聯盟所提出的草案歐洲聯盟所提出的草案歐洲聯盟所提出的草案歐洲聯盟所提出的草案 

  從一九九七年歐洲委員會所發布的「共同體專利與歐洲專利系統綠皮書

（Green Paper on the Community patent and the European Patent System）」以來，歐

盟對於歐洲專利政策，即確立創設一個新的「共同體專利」，並同時必須制定一

套健全的法律系統，以確保歐洲在整個專利制度保護的完整性。而其對於歐洲專

利法院所提出的草案，可分為三個階段。 

 

                                                 

192
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 190(2011) 

193
 Closing remarks at public hearing on future patent policy, Speech/06/453 of Charlie McCreevy, 

Brussels, 12 July 2006 

194
 P6_TA(2006)0416 of 12.10.06, C.1. 

195
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 192(2011) 
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第一目 第一階段 

  在公布共同體專利與歐洲專利系統綠皮書的半年後，歐洲委員會針對歐洲專

利制度所存在的缺失做了一項問卷調查，並詢問應如何改進。委員會的目的在於

利用廣泛的研究收集資訊以找尋歐洲最需要的專利保護方案，而非只關注歐洲聯

盟成員國的意見196。而其首要確保的就是，共同體專利應該以歐盟規範（European 

Regulation）的形式存在，蓋歐盟有商品自由流通及對市場競爭之保護等優勢，

如此將較能有效實行於歐盟地區197。然而，其存在的重要問題在於，若要在歐盟

的架構下之外建置一個新的法院，是不可能的198。於是，在綠皮書中即出現了二

種不同的計畫版本。 

  首先是第一個版本，撤銷共同體專利之程序，應向有排他的管轄權之機構為

之，而該機構將設置於歐洲專利局之下。而各國的法院則仍保有其對於共同體專

利侵權或未侵權，或主張先於專利取得之使用的訴訟199。若在各國發生侵權訴訟

的同時，在歐洲專利局亦發生對於同一專利的撤銷爭訟，則內國法院應停止其侵

權訴訟之審理，並等待歐洲專利局作出撤銷該專利與否之結果。而對於歐洲專利

局關於撤銷與否之決定若有不服，則應向歐洲法院一審法院（ECJ Court of First 

Instance）提起上訴。此一計畫係將專利無效之程序排他的以歐盟層級處理之，

而其他專利侵權等訴訟程序仍於各國內國層級處理，如此則將專利的民事程序與

行政程序清楚區別開來。此種方式早已被批評為是一種沒有效率的作法，然而仍

有部分支持的意見，例如德國，蓋其國內之專利爭訟制度，本係以民事、行政程

                                                 

196
 European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 4, 

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, （last visited Nov 11, 2011） 

197
 European Union, Green Paper on the Community patent and the patent system in Europe, 3, 

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_314_en.pdf, （last visited Nov 11, 2011） 

198
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序二元訴訟區分之形式為之200。歐洲委員會這樣的計畫，顯然是要將歐洲專利局

納入歐盟結構底下，但其仍有關於共同體專利無效撤銷的問題，亦即內國法院將

不再能夠決定共同體專利的無效撤銷爭議，而須交由歐盟層級解決201。 

  在第二個版本中，內國法院在審理專利侵權訴訟時，將有權決定專利撤銷之

爭訟，然而該專利撤銷與否之決定，將僅止於該法院所座落之歐盟成員國內發生

效力。然而有例外的情況，即侵權訴訟係於被控侵權行為人（即被告）之住所地

（須為歐盟成員國）法院繫屬，而侵權行為地則為另一個歐盟成員國者202。然而，

限制內國法院對於專利撤銷之決定所生之效力的結果，將會導致原本在所有歐盟

會員國發生效力的共同體專利，只於某些國員國發生效力，此即與共同體專利原

先即欲使之統一、平等地在整個歐盟領域發生效力的立意相違背203。 

 

  對於歐洲各國司法管轄權分配的問題，歐洲委員會提出一個有別於前述二個

版本的看法：目前支持一審由集中的歐洲法院審理與一審回歸各國法院審理的意

見似乎各佔一半，然而，在專利案件審理上有經驗的法官才是該強調的重點。另

外亦有認為應以同一訴訟程序審理專利無效及侵權訴訟，如此則排除了計畫中在

歐洲專利局的撤銷程序，並需要一個統一的上訴法院受理對一審決定不服所提出

的上訴，該上訴法院可能設立於歐洲法院一審法院。此外，另有人建議置於歐洲

法院的上訴法院應為法律審204。 

  無論何種見解，可以確定的是，共同體專利必須是統一發生效力的，而法院

對於共同體專利效力之認定亦應有及於整個歐盟領域的效力，且能與現存的專利
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系統共存205。而在歐洲各國的司法管轄權分配方面，盡可能各國法院皆有能力審

理專利無效、侵權案件，以及下達效力及於全歐盟領域的禁制令。最理想的情況

是，每個國家都有一個法院有能力審理共同體專利所發生的事件。歐洲理事會與

歐洲委員會在二０００年三月於里斯本舉行的會議中，與各國代表討論，期望能

在二００一年底前使共同體專利制度生效206。 

 

第二目 第二階段 

  到了二０００年八月，歐洲委員會提出了一個共同體專利規範的計畫草案。

該計畫的要旨在於，創造該計畫與歐洲專利公約「共生」的局面207，亦即，歐洲

聯盟（當時為歐盟共同體，EC）打算加入歐洲專利公約，並使共同體專利與歐

洲專利及各國內國專利同時並存。更進一步的說，未來的共同體專利將由歐洲專

利局，原則上依照歐洲專利公約授予專利，並同時適用共同體專利的特別規定。

而為了創造一個符合成本效益的共同體專利，委員會對於翻譯問題的計畫是，專

利必須是以歐洲專利局的三個官方語言之一撰寫而成，並將申請專利範圍翻譯成

另外二種官方語言208。 

  而在司法管轄權分配方面，簡而言之，是要建立一個集中式的二審級「共同

體智慧財產法院」，有獨立的程序規定，並有權決定保全程序、判決賠償209。此

計畫顯然是受到歐洲專利訴訟條約（EPLA）協商的結果所影響，法院能夠排他

的審理專利侵權、有效性、實施專利、合理使用及權利限制等所有與專利相關的

案件210。 
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  然而，此計畫在歐盟以及歐洲專利局引發強烈的討論。語言方面，有認為歐

盟各國的語言不應有任何區別，故不應獨厚歐洲專利局的三種官方語言。而在司

法管轄權分配方面，共同體專利應於歐洲法院第一審法院提訴，而忽略地方法院

有成本效益高、地方語言、現有的架構、專家等優點，明顯係受到歐洲專利局方

面訴訟工作小組的影響。由此可見，對於設立歐洲統一專利法院最大的挑戰即在

於語言、審級二大問題之上211。 

  在眾人的討論與期待之下，歐洲競爭理事會在二００三年三月採行了另一個

政策212。他們決定要先成立一個審理共同體專利的司法專庭，對其決定不服時，

再向歐洲法院一審法院上訴。這個專庭稱為「共同體專利法院（Community Patent 

Court）」，係附屬設立於歐洲法院一審法院。在法庭上將使用被告住所地歐盟國

家的官方語言。這個法院最慢要在二０一０年設立完成，在那之前，歐盟國將指

定部分國家法院審理共同體專利。在共同體專利的語言方面，向歐洲專利局申請

專利時，即必須將申請專利範圍翻譯成所有歐盟的官方語言（目前為二十三種），

除非該成員國聲明不需翻譯成其官方語言。又由於未來歐洲專利局將授予原本的

歐洲專利與新的共同體專利，故各國專利局在此將扮演相當重要的地位。詳言

之，若是屬於非歐洲專利局三種官方語言的國家者，其內國專利局將可提供依其

語言所進行專利檢索的結果（如新穎性要件）；反之，若是屬於歐洲專利局三種

官方語言的國家者，其專利檢索的結果將能直接代表歐洲專利局。對此，則有非

歐盟成員，但為歐洲專利公約之締約國家提出質疑。蓋若非歐洲專利公約之締約

國，歐洲專利局並不能授予該國之專利權，換言之，其內國專利局並未移轉授予

專利之權力予歐洲專利局，但竟能由歐洲專利局所授予的共同體專利而於該國受

到保護213。然而，這項政策要成功，難度仍然相當高。蓋若此為歐洲聯盟內部之
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決定，則歐盟會員國即必須遵守該決定；惟此為一項國際條約，而非僅係歐洲聯

盟自己的決定，故可能有許多與此議題不甚相關的政治考量。 

  在接下來的幾個月中，歐洲委員會進一步於二００三年底發布二個歐洲理事

會決議的計畫，其一是建立歐盟專利法院，以及上訴至歐洲法院一審法院（即普

通法院）214；其二是就共同體專利相關爭議的管轄權議題。然而，這些計畫事實

上並沒有受到正式的討論，且未有任何結論產生，共同體專利的計畫就次擱置，

同時亦阻礙了歐洲專利訴訟條約（EPLA）的發展。 

 

第三目 第三階段 

  一直到二００七年的春季，歐盟理事會才又開始討論共同體專利暨司法系統

之議題。此時，部分歐盟成員國認為，歐盟司法系統應與共同體專利相互結合，

因為欲使共同體專利（歐盟專利）得於歐洲法院提起訴訟，理應將其納入歐洲司

法系統當中。因此，歐洲理事會於二００七年十一月決定要盡快重啟共同體專利

之進程215。 

  到了二００九年十二月，歐盟理事會提出了最新的共同體專利的計畫216。在

歐盟的規範底下，該計畫要被採行，必須經過歐盟理事會與歐洲議會共同採用絕

對多數（qualified majority）的方式表決。如此，歐洲議會將就共同體專利之規

範，有機會予以辯論表決。同時，歐盟理事會決定將排除討論翻譯的問題，而打

算將翻譯問題以另一規範獨立規定之。 

  翻譯的問題，在二０一０年六月時，歐盟委員會提出了關於共同體專利翻譯
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問題的計畫217。這個計畫基本上仍是以歐洲專利公約的語言體制為準，亦即共同

體專利必須係以歐洲專利局的三種官方語言之一，向歐洲專利局提出申請，並將

其申請專利範圍翻譯成另外二種官方語言。至此，歐盟委員會又回到了二０００

年所提出關於共同體專利規範的版本。然而，不同的是，此次的計畫打算建立一

套完整的翻譯機制，用來將申請人的專利申請及專利說明書翻譯成所有的歐盟國

家語言，且申請人不需要負擔任何費用。這樣的翻譯將於有需要專利資料時提

供，並且不會發生任何法律效力。例如，當有侵權訴訟發生時，專利權人將可在

被控侵權者的要求下，申請將其共同體專利之全部資料翻譯成訴訟繫屬法院地之

官方語言，或被告住所地之官方語言。 

  關於共同體專利的司法系統，最新的計畫是「歐洲與歐盟專利法院協議

（European and EU Patents Court Agreement，EEUPCA）」，共同體專利（community 

patent）一詞，被後來的「歐盟專利（EU Patent）」所取代。目前這個計畫仍在討

論中，並受到歐盟司法部門的審查，檢視其是否合於歐盟法。一但歐洲與歐盟專

利法院（European and EU Patents Court，EEUPC）成立，此即成為該法院的程序

規定218。 

 

第三款第三款第三款第三款    小結小結小結小結 

  歐洲專利法院計畫的發展之初，係一方面因歐洲專利局想要改變傳統歐洲專

利沒有統一法院的困擾，以致於有對於同一專利各國見解不一的情形，而計畫成

立統一審理歐洲專利相關爭訟事件的專利法院；而另一方面，歐洲聯盟眼見歐洲

專利之制度亦有所不足，而欲創設出統一的共同體專利，以及統一解決專利爭訟

事件的歐洲專利法院。二邊各自為政了一陣子之後，終於達成共識，尋求歐洲聯

盟與歐洲專利局之合作，在現存的歐洲專利公約之下，以歐洲聯盟之名義加入歐
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洲專利公約，而使歐洲專利局有權力能夠授予傳統的歐洲專利，以及新創設的共

同體專利（歐盟專利），以尋求歐洲整體專利保護的最佳化。故未來，專利申請

人若欲至歐洲申請專利，將有三種選擇：其一，係直接向欲申請專利保護之國家

的專利局申請內國專利；其二，向歐洲專利局申請歐洲專利，並得指定保護於多

數個歐洲專利公約締約國，取得多數國家的專利；其三，向歐洲專利局申請歐盟

專利，指定保護於歐盟地區，即可取得一個效力及於整個歐盟領域的歐盟專利。 

  而在歐洲專利法院的設置上，由於歐盟專利已與歐洲專利一樣，統一由歐洲

專利局授予，故在最新的「歐洲與歐盟專利法院協議（European and EU Patents 

Court Agreement，EEUPCA）」草案當中，不但審理歐盟專利所發生之爭訟事件，

亦將歐洲專利所生之爭訟事件，納入歐洲專利法院審理。本文下一節開始，即以

最新的「歐洲與歐盟專利法院協議」草案為主，介紹目前計畫中的歐洲專利法院

就審理專利所生爭訟之架構。 

 

第二節第二節第二節第二節    歐洲專利法院歐洲專利法院歐洲專利法院歐洲專利法院就審理專就審理專就審理專就審理專利所生爭訟之利所生爭訟之利所生爭訟之利所生爭訟之架構架構架構架構 

第一項第一項第一項第一項    歐洲專利法院的組織與管轄歐洲專利法院的組織與管轄歐洲專利法院的組織與管轄歐洲專利法院的組織與管轄 

第一款第一款第一款第一款    法律基礎與法律基礎與法律基礎與法律基礎與適用範圍適用範圍適用範圍適用範圍 

  由於歐洲專利法院的設立，必須要得到多數歐洲國家的同意，因此以何種法

律基礎為這些歐洲國家訂定該條約以設立歐洲專利法院，即是最基本的問題。而

適用歐洲專利法院規定之範圍，從歐洲專利公約締約國在討論歐洲專利訴訟條約

（EPLA）到歐盟的最新版本歐洲與歐盟專利法院協議（European and EU Patents 

Court Agreement，EEUPCA）亦有所不同。 

 

第一目 歐洲專利法院之法律基礎 

  討論在歐洲設立專利法院，最初步的問題就是，歐洲專利法院的法律基礎為

何。早在歐洲專利公約締約國在討論歐洲專利訴訟條約的時代起，即對此有所討
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論，應如何訂定如同歐洲專利訴訟條約的國際條約，以及，該訂定之條約是否會

與其他國際條約，或甚至是歐盟法相互牴觸。為了處理此一問題，歐洲專利局的

行政理事會在其第七十九次會議中，決定交由專利法委員會以修正歐洲專利公約

來解決此問題。因此，有了在二０００年十一月二十九日新增歐洲專利公約第一

四九條ａ的規定219。該條第一項中，規定歐洲專利公約並不限制任何締約國就歐

洲專利之申請，或在歐洲專利公約之下，受內國法所規範的歐洲專利所訂定之特

別協議，特別是為設立效力及於所有歐洲專利公約締約國之歐洲專利法院的協

議。原本，在歐洲專利公約第二條規定220，歐洲專利局所授予的歐洲專利，在所

有締約國家中，皆與其內國專利有相同之效力；而在有此一規定之後，歐洲專利

公約將不再有法律上的障礙以阻止締約國就效力及於所有國家的專利法院為協

議。 

  而在歐盟的部分，如前所述，歐盟所計畫的即是以國際條約的形式，設立一

個審理歐洲專利與歐盟專利，且有整個歐洲具有排他管轄權的專利法院。惟此涉

及一重大問題，即部分歐洲聯盟成員國，並非歐洲專利公約之締約國；而歐洲專

利公約之締約國也不全是歐洲聯盟之成員國。故此，在歐盟即產生了法律爭議，

蓋似乎不可能在歐盟的架構之外，設立一個具有排他管轄權，而得審理歐盟專利

之國際性的法院。再者，在早先版本的歐洲與歐盟專利法院協議草案中，曾有以

歐洲法院作為歐洲專利法院之第三審法律審之規定221。這個規定之所以在後來的

版本中被大部分國家揚棄，即是因為歐盟條約中，並沒有能讓歐洲法院處理關於

「歐洲專利」所發生爭議之法律基礎。這個問題也引發進一步的爭議：為何明明
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是以歐盟條約之形式所設立的歐洲專利法院，竟無法以歐盟之下的歐洲法院作為

其第三審法律審？為了釐清這些疑慮，歐盟理事會於二００九年的夏季就歐洲法

院與歐洲與歐盟專利法院之相容性的問題發表其意見222。他們認為，歐盟並非明

顯不能以這種混合式的協議來設立歐洲專利法院。此外，將歐洲與歐盟專利法院

作為一個國際性的組織，並不即代表其對於歐洲法院的司法權有所侵害，歐洲與

歐盟專利法院的規範只是確定地作為歐洲專利與歐盟專利所發生爭議的標準化

法律系統。然而，他們亦不否認目前的歐洲與歐盟專利法院協議仍需修正，以符

合歐盟條約。 

  故截至目前為止，設立歐洲專利法院之法律基礎並未完全確立，仍存在著其

規範是否合於歐盟法；以及缺乏若有違反歐盟法應如何處理的機制等問題。此部

分仍有待後續發展。 

 

第二目 歐洲專利法院之適用範圍 

  在歐洲專利公約締約國討論歐洲專利訴訟條約時，由於其所欲設立的專利法

院本係統一審理歐洲專利之獨立法院，故其適用之對象，原則上即為歐洲專利局

依照歐洲專利公約所授予之歐洲專利所生之爭訟。惟在歐盟方面所討論，原為新

設之共同體專利所成立之專利法院，在考量實行已久的歐洲專利公約後，即產生

不同的意見。 

  曾有建議，設立具有排他管轄權的歐洲專利法院，應僅審理未來新創設的共

同體專利。而對於原有的歐洲專利，則係由各國內國法院保留其原本對於歐洲專

利所生之專利侵權與專利無效訴訟之司法管轄權。然而，內國法院對於歐洲專利

的此一管轄權，僅限於訴訟的二造當事人就該侵權訴訟在一個國家所提起的第一

次訴訟行為，換言之，在第一次起訴之後的其他訴訟行為，即可向歐洲專利法院

為之。當然，這個建議並未被接受，蓋對於訴訟之被告而言，原告選擇向內國法
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院提起侵權訴訟之行為極容易規避：只要對於原告之歐洲專利，在多數個國家提

起專利無效之反訴即可。此時，內國法院將輕易地喪失對該訴訟之管轄權，而歐

洲專利法院則必須就該訴訟進行審理。另一種建議則是，內國法院仍舊維持其現

有對於歐洲專利所生之專利侵權與專利無效爭訟之管轄權，特別是一般中小企業

所有的專利權，其本無提起如此國際規模之訴訟的必要。惟視該案件之嚴重程度

而定，若侵權之範圍及於歐盟地區，則專利權人可自行選擇向歐洲專利法院起

訴，或仍向對該案具有管轄權的內國法院起訴。這樣的建議，亦產生了質疑。蓋

絕大多數的歐洲專利，僅指定保護於少數國家，而不及於所有同時是歐洲專利公

約締約國，且為歐盟會員國的國家。此時，若專利侵權發生在這些國家中，則專

利權人將喪失向歐洲專利法院提起訴訟之機會，這絕對不是成立歐洲專利法院原

本的目的。尤其對於中小企業而言，歐洲專利法院之成立目的之一，就是為了解

決其為至各國提訴所耗費之大量金錢成本，若排除其使用歐洲專利法院，則有違

其設立之目的223。 

  故在最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案當中，其於第三條即規定：「本協

議適用於：ａ、共同體專利；ｂ、專利的延長保護認證（supplementary protection 

certificate issued for a patent）；ｃ、共同體專利之強制授權；ｄ、在本協議生效前

尚未屆滿或在本協議生效後取得的歐洲專利；ｅ、在本協議生效時仍在申請中的

專利或在在本協議生效後始提出申請的專利。」本條即明文規定，未來成立的歐

洲專利法院將審理關於新創設的共同體專利，以及依原來的歐洲專利公約所取得

歐洲專利之所有相關爭議。此外，必須注意的是，內國法院在未來歐洲專利法院

成立後，仍有對於其國內專利的專利侵權與專利無效爭訟之管轄權。故當事人若

認為其較適合由內國法院進行審理，則可自行選擇依照該內國法之規定，向內國

法院提起訴訟。 
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第第第第二二二二款款款款    法院之審級與配置法院之審級與配置法院之審級與配置法院之審級與配置 

  設立歐洲專利法院討論之初，就法院應設之審級，及其與內國法院、歐洲法

院之關係，有強烈的討論。而到了後期歐盟同意設立結合歐洲專利與共同體專利

的歐洲專利法院後，雖然不再對於歐洲專利法院之審級有所爭議，然第一審法院

之角色，及應如何配置一審法院仍為最主要的問題。 

 

第一目 歐洲專利法院之審級 

  在討論歐洲專利訴訟條約之時，對於專利法院之審級，主要分成二種意見。

其一，是設立有集中第一審及第二審的專利法院；其二，則是僅有集中第二審的

專利法院，第一審仍交由各國法院進行審理，對其決定不服，始向歐洲專利法院

提起上訴224。 

  支持歐洲專利法院應設置集中第一審及第二審者，其所據理由如下。首先，

歐洲專利法院若有集中的第一審，始能確保各國對於專利法院之信賴，並促成有

效率的訴訟程序，以及能有快速且高品質的判決。蓋內國法院審理專利案件，最

缺乏的就是有審理專利案件經驗的法官，且專利權人必須耗費大量的成本來保護

自己的權利。縱使專利法院設置集中的一審法院無法完全解決這些問題，但至少

專利權人不需要至不同國家分別提起訴訟，而得於歐洲專利法院一次提起訴訟以

保護其於各國的專利權，如此則可省下相當的金錢成本。第二，「選擇法院（Forum 

Shopping）」的問題，將造成必須花費不必要的成本、時間的延宕、法律的不確

定性以及有害商業之活動。只要有多數的法院提供選擇的情形存在，「選擇法院」

的問題就會永遠存在。然若將集中的一審法院納入專利法院系統，則將可解決此

一問題。第三，內國法院係依其各自不同的程序規定來處理專利相關爭訟，故與

集中第一審的專利法院相較，難以維持其一貫性。縱使令內國法院依相同的程序

規定來處理專利爭訟，惟其內國法院傳統仍會影響專利爭訟之程序，其結果並沒
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有不同。此外，要使原屬不同司法體系的各國內國法，依相同的規定來審理專利

爭訟事件，亦為相當困難的事情。 

  而認為應僅設置集中第二審者，其所據理由如下。首先，一個單一的歐洲專

利法院系統將與歐洲專利公約的基本架構產生衝突。蓋歐洲專利公約的基本立

場，即是統一授予專利權，而所授予的專利權則與各國自行授予之內國專利無

異。故專利權之執行是各國法院的權限，一個判決效力及於所有國家的歐洲專利

法院，有違此一精神。第二，設置集中專利法院的重要目的之一，即在於統一見

解，但實際上大部分的訴訟會在第一審的階段就結束，不論是和解或是第一審法

院的判決。尤其是對於一般中小企業來說，各國的第一審法院，不但程序較為熟

悉，且有語言優勢，最重要的是，能就近在本國提起訴訟以保護自己的專利權，

對專利權人來說，極其方便。而對於見解會發生歧異的問題，只要有集中的上訴

法院，即可解決。第三，歐洲身為全世界三大專利地區之一，可以想見整個歐洲

專利案件量之龐大。若以集中的第一審專利法院來審理所有專利相關的爭訟案

件，實有案件量負荷過大的危險。而若以各國法院作為專利案件的第一審法院，

則可大量的消化整個歐洲的專利案件，而讓真正有爭議、有需要統一見解的案

件，才需要上訴至歐洲專利法院。第四，各地的一審法院，除了就專利所生之爭

議外，亦將審理不屬於歐洲專利法院所管轄的案件類型，例如競爭法。此時若就

同一專利，同時發生不同類型的爭訟案件，由各國作為第一審法院，將可避免有

此平行訴訟發生的情形。第五，歐洲專利法院僅設第二審法院，相較於設立一個

有完整一、二審的法院，較能節省成本，且大部分的案件將能於各國所作的第一

審法院判決解決，而不需要上訴至第二審的歐洲專利法院，如此即能節省設立法

院之成本。第六，目前各國仍有能力自行審理國內的專利案件，而若要維持內國

法院審理專利案件的能力，就必須使其繼續審理專利案件，故應僅設立集中第二

審的歐洲專利法院，而讓各國法院維持對於專利案件第一審的管轄權。 

  綜上所述，歐洲專利之司法系統，若僅設立集中第二審的歐洲專利法院，而

仍將專利案件的第一審交由各國法院所審理，其最大的優點在於能夠利用現存且
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較完善的內國司法體系，其內國法院的專業是受到保證的，這也反應在使用者的

心態上，尤其是一般中小企業作為專利權人者，其權利係在該國家內受到保護，

此時專利權人應會想要在習慣的法院起訴，而非獨立的歐洲專利法院。然而，由

各國法院作為專利案件的第一審法院，最大的問題就在於，由不同的法律系統進

行審理，容易產生見解歧異的情形。此種問題，若由歐洲專利法院集中審理專利

第一審案件，縱仍不免有法律見解不同的機會，但其情形將大為減緩，且作為上

訴法院的第二審法院，亦可作為統一解釋法律的角色。 

  如此設立僅有第二審的歐洲專利法院，而以各國之內國法院作為專利案件的

第一審法院的爭論，到了歐盟的「歐洲與歐盟專利法院協議」時，已不再發生。

而新的趨勢，則是打算將內國法院作為歐洲專利法院第一審法院的分院225。因

此，在最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第四條中規定：「本法院將由第一審

法院、上訴法院及秘書處所組成。」即明文規定未來的歐洲專利法院將集中審理

專利案件之第一審及第二審。惟各國至少在一定期間內，對於內國法院審理歐洲

專利的專利侵權與專利無效訴訟仍有所需求，故歐洲與歐盟專利法院協議草案第

五十八條亦設有過渡規定：「在條約生效後七年內，歐洲專利的侵權與無效程序

仍得由歐洲專利公約締約國的內國法院或其他有權機關管轄。」 

 

第二目 分院之配置 

  承前所述，歐洲各國的內國法院的方便性等優點不容忽視，惟在歐洲專利法

院基本上確立設置集中第一審、第二審之法院後，就此問題，歐洲專利訴訟條約

所採行的建議則是，設置歐洲專利法院第一審的中央本院，以及各地區的地區分

院226。如此一來，不但可以滿足集中第一審專利法院的要求，亦可表明即使採取

分散式的架構，仍不需要各國內國法院作為專利法院的第一審法院。此規定亦為
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歐洲與歐盟專利法院協議所接受，而於協議草案第五條第一項規定227：「第一審

法院必須由中央本院及地方與地區分院所組成。」其條文所指的地區分院

（Regional Divisions），係指為二個以上的多數國家所設立的分院；而地方分院

（Local Divisions），則係指於單一國家所設立的分院。至於設立分院與否，則由

一個或二個以上的歐洲與歐盟專利法院協議締約國自行提出申請，其欲通過申

請，唯一的要求就是申請時必須明確指出該地方或地區分院有幾個席次228。而是

否提出申請於該國家設置地方或地區分院，則為各締約國之「權利」。 

  由於一個國家必須要指派人員，以及提供必要的設備以設置一個地方分院，

故維持該地方分院所必要之設備與人員所須花費的費用，是否必須由該國家自行

提供，即為一大問題。蓋地方分院之設置，若可以由其他締約國或甚至由歐洲聯

盟提供補助，則可能會有一些國家，基於其他政治上之原因，即使沒有設立地方

分院之需求，亦提出設置地方分院之申請。此外，亦有疑慮這些分院的法官是否

有足夠的能力，以滿足大眾對歐洲專利法院的期待。對此，歐洲與歐盟專利法院

協議草案即於第五十八條第三項規定229：「在協議生效後七年的過渡期間當中，

若地方分院於協議生效前三年，每年所受理的案件少於五十件者，應：ａ、有二

位由法院池選任的非締約國籍的法官；或ｂ、加入地區分院以達到每年受理五十

件案件以上的量。」 

  相對於地方分院，歐洲與歐盟專利法院協議則不要求設置地區分院的條件，

在這樣的規範之下，一些專利訴訟案件量較少的國家，即有強烈的動機聚集而要

求設置地區分院。話說回來，光就維持地方分院的成本考量，若設置地方法院的

國家必須自行負擔其成本，則每年少於五十件專利訴訟案件的國家，是否還會基
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於政治上的理由而選擇申請設立地方分院，是值得懷疑的230。 

  此外，針對專利訴訟案件量原本就很多的國家，歐洲與歐盟專利法院協議草

案則有規定231，締約國若於協議生效前或協議生效後連續三年，每年受理專利訴

訟案件達一百件以上，則可申請設立複數的地方分院，最多不能超過三個。惟其

用語係以 commence（受理），而非以 has dealt（已經處理），這意謂著一百件案

件的計算將更容易達成。蓋於該國家內國法院及歐洲專利法院第一審分院所提起

的訴訟皆能算在內，若如此，照原本的估計只有法國、德國二國可能有設立二個

以上地方分院的需求，會因為這個用語的不同，而有其他國家，如英國、意大利

或荷蘭，有資格申請設立多於一個地方分院。 

 

第三款第三款第三款第三款    技術法官技術法官技術法官技術法官與與與與法官之選任法官之選任法官之選任法官之選任 

  設立一個國際性的專利法院，其法官之選任，必須要能滿足不同國家的要

求，故為相當重要的問題。此外，在各國不同的法制間，有國家設有技術法官以

審理具有高度技術性質的專利無效爭訟，而其他國家則未有如此設計。故未來將

成立的歐洲專利法院，是否應於法院中設置技術法官，又若設有技術法官，其與

法律法官在法庭中的配置應如何，亦為重要的問題。 

 

第一目 技術法官 

  在早期討論歐洲專利訴訟條約之時，就對於歐洲專利法院是否應設置技術法

官有所爭論。有對技術法官提出質疑者，認為技術法官對於訴訟上所必要的程序

規定並不專業，如此似有害於當事人訴訟上之權利。此外，技術法官即使對於某

領域再專業，亦不可能精通所有的技術領域，與其在發生不同領域的專利案件時

讓不同的技術法官審理，不如在各別的訴訟中，直接從最專業的機構組織中，請

                                                 

230
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 273(2011) 

231
 Art. 5(3) EEUPCA 
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最優秀的專業技術人員來法庭進行鑑定或作為鑑定證人等訴訟程序232。然而，事

實上有很多國家在審理專利侵權與專利無效訴訟的程序中，由於法律法官與技術

法官的合作，而收到良好的成效。最大的優點即在於，法院審理案件的速度、判

決的品質與程序進行的效率將會大幅提升，且法院將不需要再從法院外尋找專利

來幫助訴訟程序的進行。 

  技術法官必須要是在某一技術領域中的專家，並且為了能夠任事於歐洲專利

法院，技術法官亦必須要懂得專利法的基礎知識，以避免一般人對技術法官的認

知，就是他們對於法律專業素養的缺乏。而技術法官最主要的任務在於，解釋關

於該專利訴訟中技術方面的問題給其他的同僚，並指出是否有技術上的陷阱，以

確保法庭上的所有法官都能正確且快速地明瞭關於該案的技術要點。當然，作為

一位法官，技術法官必須參與歐洲專利法院的判決。此時，法律法官就要能夠確

保技術法官對於法律上的爭點有所理解。 

  然而，技術法官與其他法院專家並不相同。法院專家係就某個限定的領域特

別專精，並為法院請來就特定的高度技術問題來回答，而與技術法官的定位並不

相同。因此，歐洲專利法院即使已有技術法官之設置，未來在必要的情況下，仍

會有請其他法院專家來法院協助訴訟的可能。當然，不可避免的情況是，技術法

官要審理其所擅長領域的案件。蓋技術法官較一般法律法官瞭解技術領域，係為

設置技術法官的一大目的，當然不能夠讓一位精通生化領域的技術法官來審理有

關通訊科技專利的專利侵權訴訟，如此即失去設置技術法官的意義233。 

  依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必須由法律法

官與技術法官所共同組成，而技術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且

對民事法與程序法具有相當的知識234。此外，技術法官亦有另一種屬於「半職法

                                                 

232
 Jochen Pagenberg, The First Instance European Patent Court - A Tribunal Without Judges and 

Attorneys?, 31 IIC 481 (2000), P488 

233
 Stefan Luginbuehl, European patent law, 230-232(2011) 

234
 Art. 10(1)(3) draft EEUPCA, The Court shall comprise both legally qualified judges and 
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官（part-time judges）」，亦即在有需有該技術領域時，始任命其至該法院作為技

術法官進行審理235。 

 

第二目 選任法官 

  承前所述，依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必

須由法律法官與技術法官所共同組成，法官必須就專利訴訟領域有高標準的能力

與經驗236，並且精通至少一種歐洲專利局的官方語言，始能就任為歐洲專利法院

的法官。而被任命為法官的條件，法律法官必須要有締約國的法官資格237，而技

術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且對民事法與程序法具有相當的知

識。而除了一般的法官任命條件之外，更建立了所謂的「法官池（pool of 

judges）」，裡面包含有法律法官以及技術法官，作為備用的法官人選。最重要的

是，要確保在法官池裡面，在每一種科技領域中，至少要有一個有資格擔任技術

法官的人238。惟究竟區分為多少種科技領域，則仍未有定見。 

  其中，法律法官係可以同時作為內國法院的法官；而屬於「半職法官

                                                                                                                                            

technically qualified judges. Technically qualified judges shall have a university degree and proven 

expertise in a field of technology. They shall also have proven knowledge of civil law and procedure. 

235
 Art. 3(7) draft Statute of the EEUPC, Part-time technically qualified judges shall be appointed as 

judges of the Court and included in the Pool of Judges on the basis of their specific qualifications and 

experience. The appointment of these judges to the Court shall ensure that all fields of technology are 

covered. 

236
 Art. 10(1) draft EEUPCA, The Court shall comprise both legally qualified judges and technically 

qualified judges. Judges shall ensure the highest standards of competence and proven experience in the 

field of patent litigation. 

237
 Art. 10(2) draft EEUPCA, Legally qualified judges shall possess the qualifications required for 

appointment to judicial offices in a Contracting State. 

238
 Art. 13(2) draft EEUPCA, The Pool of Judges shall be composed of all legally qualified judges and 

technically qualified judges from the Court of First Instance who are full-time judges of the Court. 

Moreover, it shall comprise technically qualified judges who are part-time judges of the Court. It shall 

be ensured that the Pool of Judges includes at least one technically qualified judge with qualifications 

and experience per field of technology. 
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（part-time judges）」的技術法官，亦可為與法官事務不相衝突的工作239。這樣的

規定，也開了一個門，使歐洲專利局申訴部門的人員，將有機會成為歐洲專利法

院的技術法官。而這樣任命的法官，即更加必須確認其獨立性與公平性。 

  前已提及，約有百分之九十的專利相關爭訟會於少數國家如德國、法國、荷

蘭及英國提出；而其他的三十幾個歐洲專利公約締約國則分擔剩餘的百分之十，

大約是每年一百五十到二百件左右。而有許多國家，每年所受理的專利侵權訴訟

與專利無效訴訟，大約只有一件而已240。為了強化並增加各國對於專利相關訴訟

的專業程度，以確保各個有能力、有經驗審理專利相關訴訟的法院係平均散布於

各個地區，故有建議必須有訓練法官的架構。訓練的重點在於：在內國專利法院

或歐洲專利法院第一審法院（分院）實習，並實際聽取相當數量的專利訴訟案件；

強化語言能力；專利法的技術方面；技術法官就民事訴訟程序的知識及經驗；準

備候補法官。此外，法官的訓練是持續性的，法院的法官必須要有定期的會議，

討論專利法的發展以及確保司法的一貫性241。 

  而歐洲專利法院的法官將會來自於不同國家，來自不同文化的法官，將會確

保－甚至在第一審法院－促成共同的法律體系。法官的任期為六年，並有可能連

任242。而法官池的法官，則會依照第一審法院院長的指派，分配到不同的分院。

分配的考量，會特別就各法官所熟悉的語言，蓋各地方分院或地區分院所使用的

語言，原則上就是該法院所位於之歐洲與歐盟專利法院協議締約國的官方語言

                                                 

239
 Art. 12(3)(4) draft EEUPCA, The exercise of the office of legally qualified judges shall not exclude 

the exercise of other judicial functions at the national level. The exercise of the office of technically 

qualified judges who are part-time judges of the Court pursuant to Article 13, paragraph 2, shall not 

exclude the exercise of other functions provided there is no conflict of interest. 

240
 歐洲專利局網站，網址：http://www.epo.org/news-issues/news/2007/20070725.html（瀏覽日期：

2011/11/22）。 

241
 Art. 14 draft EEUPCA 

242
 Art. 3(4) draft Statute of the EEUPC, The judges shall be appointed for a period of six years. They 

may be reappointed. 
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243。這對於一些比較罕見語言的分院，要找到足夠的具有任命資格的法官，可能

會產生困難。 

 

第三目 法院組成 

  依照最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案之規定，不論第一審法院或上訴法

院，應由不同國籍的法官所共同組成。如前所述，第一審法院的地方分院，若係

屬在協議生效後七年的過渡期間當中，於協議生效前三年，每年所受理的案件少

於五十件者，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第五十八條第三項之規定，若不願

加入其他地區分院，則應有二位由法院池選任的非締約國籍的法官。這表示，在

某些專利訴訟案件量大的國家，如法國、德國，或可能包含義大利、荷蘭及英國，

由於將設立的地方分院每年所受理的專利相關案件多於五十件，其法院之組成將

不太相同。這些國家的地方分院，將會由二位締約國的內國法官，與一位來自於

法官池的不同國籍法官所組成244。 

  而地區法院的法官組成，將由地區中的歐洲與歐盟專利法院協議締約國家法

官名單中的二位，再加上一位由法官池中選出的非這些國家國籍的法官所組成

245。最後是中央本院的法官，將由法官池中選出對於該案之技術領域中有資格與

經驗的二位法律法官及一位技術法官所組成246。此外，於歐洲專利法院第一審法

                                                 

243
 Art. 29(1) draft EEUPCA。 

244
 Art. 6(2) draft EEUPCA, Any panel of a local division shall sit in a composition of two permanent 

judges, who shall be nationals of the Contracting State hosting the division concerned, and one judge 

from the Pool of Judges. 

245
 Art. 6(4) draft EEUPCA, Any panel of a regional division shall sit in a composition of two 

permanent judges chosen from a regional list of judges, who shall be nationals of the Contracting States 

concerned, and one judge from the Pool of Judges who shall not be a national of the Contracting States 

concerned. 

246
 Art. 6(6) draft EEUPCA, Any panel of the central division shall sit in a composition of two legally 

qualified judges and one technically qualified judge allocated from the Pool of Judges with 

qualifications and experience in the field of technology concerned. 
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院時，雙方當事人亦得於訴訟中合意由一位法官，獨任審理該訴訟247。而上訴法

院，則必由五位法官審理，其中包含有三位法律法官，以及二位技術法官248。 

 

第二項第二項第二項第二項    專利無效之行政程序專利無效之行政程序專利無效之行政程序專利無效之行政程序 

第一款第一款第一款第一款    異議程序異議程序異議程序異議程序 

  欲使專利權歸於無效，除了向法院提起專利無效訴訟之外，就是在一定期間

內，得向專利局所提起的異議程序。而在歐洲專利法院成立後，因其專利權之授

予，係依照歐洲專利公約之規定，故就異議程序的規定，原則上亦依據歐洲專利

公約之規定為之。本文即以歐洲專利公約之規定介紹之。 

  依歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授予公告於歐洲專利公報後

的九個月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局提出異議249，以撤銷該歐

洲專利局所授予的專利。此一程序之主要目的，在使大眾有補充和糾正審查之作

用，亦即公眾審查。而在未來的歐盟專利與歐洲專利法院設立後，歐洲專利局所

受理異議程序之專利，即包含歐洲專利與歐盟專利。異議程序與至各國提起的專

利無效訴訟，最大的差異在於，其對於該專利所被授予的所有締約國家均發生效

力250。此在原有的歐洲專利制度之下，係有統一的效力，而與各國的專利無效訴

訟僅就該國發生效力有很大的不同。然而，在未來統一的歐洲專利法院設立後，

異議決定與歐洲專利法院判決之差異，就僅為行政機關與司法機官所為決定之差

異而已。最後，異議程序之兩造當事人為異議人與專利權人251。 

  異議之理由，可歸納為下列三種252：一、係爭專利依歐洲專利公約第五十二

                                                 

247
 Art. 6(7) draft EEUPCA 

248
 Art. 7(1) draft EEUPCA 

249
 Art. 99(1) EPC 

250
 Art. 99(2) EPC 

251
 Art. 99(3) EPC 

252
 Art. 100 EPC 
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條至五十七條之規定，係屬不得取得專利權；二、該專利所示之發明，並未明確

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

以實施；三、係爭專利超出專利申請之範圍，或申請人係分案申請（divisional 

application）而後申請案超出前申請案之範圍。而歐洲專利局的異議部門一旦受

理異議，就必須予以審查。審查過程中，於必要時應請兩造當事人到場陳述意見。

異議部門之審查，只要合於一項異議理由，即應將該專利予以撤銷。反之，則應

駁回該異議。在異議進行中，專利權人若申請更正其專利，此時，若該專利之更

正符合公約的規定，則異議部門得依規定維持該專利；若該專利之更正不符合公

約的規定，則應撤銷該專利253。 

  異議部門的異議決定，若係依公約第一百０一條第三項ａ之規定維持專利

者，應於異議之決定確定後，盡可能快速地將修正後的專利內容公告於專利公報

254。而異議程序的兩造當事人必須自行負擔各自的費用，除非異議部門依照衡平

之原則，始能下命令以不同的分配方式，由兩造當事人負擔255。(rule 88) 

  另外，異議程序期間一旦屆滿後，任何人皆不得再向歐洲專利局提出異議。

惟在例外的情況下，該專利在異議程序進行中，符合下列情況者，任意第三人即

使在異議期間屆滿後，仍得介入(intervention)異議程序中：一、該第三人就同一

專利，被控侵害其專利者；二、專利權人對其請求停止侵權行為，而該第三人認

為其未侵害該專利。而該介入一旦被異議部門所受理，則視為與異議程序相同256。 

  而專利權人之專利被提起異議之後，若其不願意專利權整個被撤銷，亦得選

擇限縮其申請專利範圍（claim），而其結果，即係異議部門「部分地」撤銷該專

利，而仍維持該專利的剩餘部分257。 

                                                 

253
 Art. 101 EPC 

254
 Art. 103 EPC 

255
 Art. 104 EPC 

256
 Art. 105 EPC 

257
 Art. 105a EPC 
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第二款第二款第二款第二款    申訴程序申訴程序申訴程序申訴程序 

  任何當事人對於歐洲專利局之受理申請部門、審查部門、異議部門及法務部

門等所為不利於己之決定有所不服時，均得於收到決定書後兩個月內向申訴委員

會（Board of Appeal）以書面提出申訴以求救濟。申訴之理由書則最遲應於該項

通知日起四個月內提出之258。之所有以此二種不同期限之規定者，乃在於使申訴

人有充分之時間準備答辯狀。申訴之申請如不合規定或理由不充分者，則應予以

駁回，反之，如申訴有理由，則具有中止被申訴之決定的效力，換言之，該決定

即不能被執行259。至於申訴委員會對於申訴有理由者，得自行作最後之決定，亦

得發回原決定部門重新作決定。當申訴委員會選擇自行做出決定時，則其本身將

行使原決定部門之權限；若發回原決定部門重新作決定者，則原決定部門應依該

委員會所具發回之理由重新決定260。申訴後之決定，應以書面附具理由通知當事

人，並應予以公告。 

  此外，為了確保法律之統一適用，或為了解決重要之法律觀點之問題，申訴

委員會得主動或基於申訴當事人之要求，將任何問題訴諸於擴大申訴委員會（The 

Enlarged Board of Appeal）做成決定以統一法律之適用。申訴之當事人亦即當然

地成為擴大申訴委員會程序之當事人。而擴大申訴委員會之決定，就申訴部分對

於申訴委員會具有拘束力。當兩個申訴委員會就同一法律觀點有不同的決定時，

歐洲專利局局長亦得就此一法律觀點提交擴大申訴委員會統一處理之261。 

 

                                                 

258
 Art. 107、108 EPC 

259
 Art. 106 EPC 

260
 Art. 111 EPC 

261
 Art. 112 EPC 
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第三項第三項第三項第三項    專利專利專利專利相關相關相關相關訴訟程序訴訟程序訴訟程序訴訟程序 

第一款第一款第一款第一款    審理審理審理審理訴訟訴訟訴訟訴訟類型類型類型類型 

第一目 所受理之訴訟類型 

  歐洲專利法院對於關於歐洲專利以及歐盟專利所生之相關訴訟，具有排他的

管轄權，但並非只要與歐洲專利或歐盟專利牽扯上關係之訴訟，即排他的歸由歐

洲專利法院審理。依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，歐洲

專利法院對於下列的訴訟事件，始具有排他的管轄權：一、專利侵權訴訟與延長

保護認證（supplementary protection certificates）相關訴訟，包含授權之反訴及聲

明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程序之訴訟；三、專利無效之訴訟

或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴訟；五、專利先使用

之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟；七、關於共同

體專利之授權金所提起的訴訟262。 

  依該條之規定，歐洲專利法院具有排他的管轄權之訴訟種類，包含有專利侵

權訴訟、確認無侵害專利權訴訟、就法院之強制處分所提起之訴訟、專利無效訴

訟或甚至就國家對於強制授權之准駁所提起之訴訟。由此可見，歐洲專利法院所

審理之訴訟，以我國傳統之訴訟類型來區分，包括民事給付訴訟、民事確認訴訟

以及具有對世效力的行政訴訟。惟歐洲專利法院並不依此區分，而直接以該法院

審理上述所有案件類型。惟此並未包含所有與專利相關的訴訟，之所以有其他訴

訟類型未被包含在內，其原因係未被包含在內的訴訟，原則上係依各國法規進行

處理，而不需有統一的規範暨統一的法院處理之。如專利權之歸屬，或專利授權

契約所生之爭議，於國際條約中，亦多係使各國自行決定，而未有統一之規定。 

 

第二目 管轄法院 

  關於向歐洲專利法院提起訴訟，其管轄法院如何決定之問題，依最新的歐洲
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與歐盟專利法院協議草案第十五條ａ第一項之規定，就專利侵權訴訟與聲明不侵

權訴訟、對於保全程序之訴訟、專利申請案公開後所受損害之補償訴訟，以及專

利先使用之訴訟，應向侵權行為發生地的締約國地方分院或締約國所屬地區分院

起訴，或向被告住所地的締約國地方分院或締約國所屬地區分院起訴。若被告住

所地係在締約國領域之外，則應向侵權行為發生地的締約國地方分院或締約國所

屬地區分院起訴。又若該締約國並未設有歐洲專利法院的地方分院，亦未參與任

何地區分院，該訴訟即應向中央本院提起之263。 

  在侵權訴訟中，對於專利有效性有所質疑，而提起專利無效之反訴時，依歐

洲與歐盟專利法院協議草案第十五條ａ第二項之規定，地方或地區法院應從下列

三種情況擇一處理：一、繼續進行專利侵權訴訟之訴訟程序，並向歐洲專利法院

第一審法院院長請求從法官池中指挀在該案所牽涉之技術領域中具有技術法官

資格與經驗的法官，來協助審理反訴；二、將專利無效之反訴移送歐洲專利法院

第一審中央本院進行審理，並將原專利侵權訴訟停止訴訟或繼續進行訴訟程序；

三、得到二造當事人的同意後，將侵權訴訟與專利無效之反訴一併移送至歐洲專

利法院第一審中央本院進行審理264。 

  而依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條ａ第三項之規定，提起聲明專利

未侵權之訴訟、專利無效之訴訟（不包含專利無效之反訴）、就共同體專利強制

授權之核准與駁回所提起的訴訟或關於共同體專利之授權金所提起的訴訟者，必

須向歐洲專利法院第一審中央本院提起訴訟。除此之外，若欲提起這幾種訴訟，

必須要是同一當事人就同一專利，在此之前並未於地方或地區分院提起專利侵權

訴訟者，始得提起265。且這幾種訴訟，並不以原告於向歐洲專利法院起訴之前，

先向歐洲專利局提起異議程序為必要266。 
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  又專利無效之訴訟已於歐洲專利法院第一審中央本院提起者，關於同一當事

人對於同一專利所欲提起之專利侵權訴訟，仍得依歐洲與歐盟專利法院協議草案

第十五條ａ第一項之規定，向地方或地區分院提起訴訟。此時，該地方或地區分

院仍得依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條ａ第二項之規定考量，從三種方

式擇一處理267。此外，向歐洲專利法院第一審中央本院提起聲明專利未侵權之訴

訟，一旦在起訴後三個月內，同一當事人或專屬授權的被授權人對於聲明專利未

侵權之人，於地方或地區法院就同一專利提起專利侵權訴訟時，則中央本院所審

理之聲明專利未侵權之訴訟，即應停止訴訟程序268。 

  最後，上述所有類型的訴訟事件，皆能由雙方當事人合意管轄法院，包括於

某地方或地區法院，甚至由中央本院管轄269。而任一當事人皆必須將其於歐洲專

利局所為之程序通知歐洲專利法院，法院並得決定，於預期歐洲專利局將會很快

地做出決定時，停止該訴訟程序270。 

 

第二款第二款第二款第二款    當事人及語言當事人及語言當事人及語言當事人及語言 

第一目 訴訟當事人與代理人 

  有資格作為歐洲專利法院的訴訟當事人者，原則上係任何的自然人或法人均

有資格於歐洲專利法院提起訴訟，或作為訴訟之被告以防禦自己的權利，或為其

他程序事項以及救濟行為271。而專利權已專屬授權的被授權人，除專利權人與被

授權人之間的契約有相反之規定外，將有如同專利權人之地位而得於歐洲專利法

院為前述之行為；而專利權係非專屬授權的被授權人，則無權為該行為，除非於
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授權契約中明確賦予非專屬授權的被授權人向法院為該行為之權利272。 

  此外，若該於歐洲專利法院之訴訟係由被授權人所提起，專利權人則有權參

與該訴訟，而作為當事人之一方273。此時，若專利權人並未參與該訴訟而作為當

事人之一方時，於該訴訟中之對造，即使對於係爭專利之專利有效性有所質疑，

亦不得對於係爭專利之專利有效性問題有所爭執。若欲對係爭專利之專利有效性

爭執者，則必須直接向專利權人提起訴訟274。 

  而當事人欲於各締約國，向歐洲專利法院提起訴訟，必須委任律師行之275。

而律師的資格，則必須是依照歐洲專利公約第一三四條之規定，係歐洲專利局之

專業代理人的歐洲專利律師，並有資格為歐盟專利訴訟者；或依法院程序規則，

有資格於言詞辯論程序中發言的專利律師276。依此規定，未來於歐洲專利法院提

起專利相關訴訟者，係強制由律師代理，而作為專利訴訟律師的資格，則由歐盟

委員會決定，該名單並應於歐洲專利法院中登記277。 

 

第二目 訴訟所使用的語言 

  前文曾經提過，歐洲專利法院第一審法院各地方、地區分院的法官係依照第

一審法院院長的指派，將法官池的法官分配到不同的分院。分配的考量，會特別

就各法官所熟悉的語言，蓋各地方分院或地區分院所使用的語言，原則上就是該

法院所位於之歐洲與歐盟專利法院協議締約國的官方語言278。這對於一些比較罕

見語言的分院，要找到足夠的具有任命資格的法官，可能會產生困難。而在上訴

                                                 

272
 Art. 27(2)(3) draft EEUPCA 

273
 Art. 27(4) draft EEUPCA 

274
 Art. 27(5) draft EEUPCA 

275
 Art. 28(1) draft EEUPCA 

276
 Art. 28(2)(2a) draft EEUPCA 

277
 Art. 28(3) draft EEUPCA 

278
 Art. 29(1) draft EEUPCA 



 

142 

程序進行中，所使用的語言，原則上即與第一審程序相同279。這將產生一個嚴重

的危險，因第一審程序將有可能於歐盟所有二十三種語言的地方或地區分院提

起，換言之，上訴到第二審程序時，第二審法院的法院即必須擔任翻譯者的角色，

將訴訟上所使用之語言，翻譯成第一審程序中所使用的語言。其特別困難之處，

在於若第一審程序係於使用非廣泛流通於歐盟之語言的法院提出時，第二審訴訟

程序的難度將大為增加。 

  此外，當事人於歐洲專利法院第一審的地方或地區分院時，在法院有能力且

許可的情況下，雙方得同意於程序進行中使用係爭專利被授予時之程序所使用的

語言。若法院無法認同當事人的選擇，則當事人得要求將係爭案件移送至第一審

之中央本院進行審理280。另外，地方或地區分院於當事人之一方或兩造當事人共

同的要求下，得在考量便利性與公平性因素後，決定於程序進行中使用係爭專利

被授予時之程序所使用的語言281。 

  而在歐洲專利法院第一審中央本院所進行之訴訟程序，其所使用的語言，係

該專利所被授予時所使用的語言282。在這其中大約有三分之二的案件，會是以英

文作為專利授予時所使用的語言。在歐洲專利局非正式的統計資料中，有大約百

分之七十的專利是以英文所授予的。如此的規定，將使當事人不會去選擇至地方

或地區分院以不同的語言提起第一審訴訟程序，而直接於中央本院以該專利所被

授予時所使用的語言（通常是英文）進行訴訟程序283。 

 

第三款第三款第三款第三款    法院法院法院法院審理審理審理審理 

第一目 法院得判斷專利有效性 
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  對於歐洲專利法院是否得判斷專有效性問題，早期即有爭議，有認為專利有

效性之判斷，將直接使專利權歸於無效，故應由歐洲專利局為之，而非由主要審

理專利侵權訴訟的歐洲專利法院判斷之；另一派則認為，應直接賦予歐洲專利法

院判斷專利有效性問題之權力。而該爭議之結果，係大多數人認為前者之方式沒

有效率，故採後者，使歐洲專利法院直接判斷專利之有效性問題，已如前述。故

依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十八條ａ第一項之規定，歐洲專利法院得於

當事人直接提起專利無效訴訟，或提起專利無效之反訴時，決定系爭專利之有效

性問題。並得認定系爭專利之全部無效，或僅認定系爭專利之一部無效284。一旦

該專利被歐洲專利法院認定為無效，即視為自始未取得該專利285。該專利無效之

認定已為最終決定，法院即應通知歐洲專利局；特別是在法院認定歐洲專利無效

之部分，除通知歐洲專利局外，並應通知該歐洲專利所授與專利權的各國專利局

286。 

  而地方或地區分院對於當事人就專利有效性問題提起專利無效之反訴時，應

依歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條ａ第二項之規定處理，已如前述。故地

方或地區法院應從下列三種情況擇一處理：一、繼續進行專利侵權訴訟之訴訟程

序，並向歐洲專利法院第一審法院院長請求從法官池中指挀在該案所牽涉之技術

領域中具有技術法官資格與經驗的法官，來協助審理反訴；二、將專利無效之反

訴移送歐洲專利法院第一審中央本院進行審理，並將原專利侵權訴訟停止訴訟或

繼續進行訴訟程序；三、得到二造當事人的同意後，將侵權訴訟與專利無效之反

訴一併移送至歐洲專利法院第一審中央本院進行審理。依此規定，設置地方或地

區法院的國家，遇到專利有效性之爭議時，可以選擇讓技術法官加入地方或地區

法院的法庭參與審理，或將程序分離，使該法院仍審理侵權訴訟，而讓無效訴訟

交由中央本院審理。然而，縱然如此規定，未來歐洲設置地方或地區法院的國家，
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究竟會選擇讓技術法官參與審判，或使程序分離，而僅就專利侵權部分予以審

理，仍是未知數。可以確定的是，由於歐洲大多數國家現有之制度下，並沒有技

術法官之設計，故此規定將大大改變歐洲大部分國家處理專利相關訴訟之方式。

儘管如此，技術法官之設置，仍是歐洲專利法律系統之下，一個既定的政策。 

  這個規定，其實也給歐洲國家或甚至使用者，得以選擇適合自己的方式處理

專利有效性之爭議。就國家而言，習慣將專利侵權訴訟與專利有效性問題分開處

理之國家，如德國，自然可以選擇分離訴訟，而將專利無效訴訟交由中央本院進

行審理，反之，習慣一起處理二個問題的國家，即可選擇使技術法官參與訴訟，

而合併審理之；對於使用者而言，欲使專利無效訴訟於中央本院審理者，則可選

擇於習慣分離訴訟的國家提訴，反之亦然。 

 

第二目 命提供資訊與秘密保持 

  為確保歐洲專利法院能夠確實判斷專利有效性之問題，與專利侵權訴訟及其

他相關訴訟，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十九條第一項之規定，歐洲專

利法院得考量公平性與比例原則，依原告之要求，命令被控侵權者（即被告）提

供原告下列資訊：一、侵害專利權之商品或程序的來源及銷售通路；二、生產、

加工、運送、收受、訂貨的數量，以及取得該商品的價格；三、關於該產品或侵

害專利權商品之銷售或關於使用方法專利而侵害專利權所牽涉第三人之資訊。 

  此外，歐洲專利法院亦得於任意第三人有下列情況者，命令其提供商業上之

資訊給原告：一、被發現擁有侵害專利權之商品者，或使用方法專利而侵害專利

權者；二、被發現提供侵害專利權的行為之服務者；三、被前二種情況之人指稱

為涉及生產、加工、銷售該商品或方法或提供該服務之人287。 

  最後，為保護訴訟當事人或第三人之營業秘密，個人資訊或其他隱密資訊，

或為防止濫用證據的情形發生，法院得命令於法院程序中之證據的收集與使用，
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必須有所限制或禁止，或限制該等證據僅能由幾個特定之人接觸，非法院所指之

特定之人，即不得接近該等證據288。 

 

第三目 保全程序 

  歐洲與歐盟專利法院協議草案中所規定的保全程序，除依草案第三十五條ｂ

之規定，法院得命令當事人禁止處分財產289外，主要有二類：一為保全證據，一

為暫時禁制令。保全證據的部分，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十五條ａ

之規定，法院得在當事人之申請，並提出合理的證據可以支持其專利被侵害或將

要被侵害後，命保全證據以利所稱侵權事件之調查。該證據保全甚至可以於該案

進入法院審理前為之。申請保全證據之人，包括詳細描述所欲保全之物（得附上

樣本），或扣押侵權物品。在特定的情況下，若有作為生產或散布該侵權物品的

器材時，亦得包含之。此等證據保全之行為，應由法院指派之人依法院程序規定

指揮為之。此外，法院必須考量，若有情勢急迫的情形，任何延遲將可能造成對

於當事人財產或該專利有不可回復的損害，或有證據立即被銷毀的風險，法院亦

得僅依當事人一造之申請，未有他造陳述意見，而命保全證據。最後，若該證據

保全最終歸於無效，或最終經法院之審理發現並無侵權之情事者，法院得依被告

之申請，命申請保全證據之人（原告）補償被告因該證據保全所受到的損害。 

  而在暫時禁制令的部分，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第三十七條之規

定，為防阻將來持續的侵權，法院得對於被控侵權之被告或作為侵權行為人之使

用人的第三人，禁止繼續為該侵權之行為。法院為此暫時禁制令時，應考量二造

當事人之利益，並考量下禁制令或拒絕下禁制令對於二造當事人所可能造成的損

害。此外，法院亦得扣押被認為是侵害該專利權之物，以防止該等侵權物品留入
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市面。而若受侵害的一方能證明被控侵權之一方將危及其所受損害賠償之可能

者，法院亦得命扣押被控侵權者之動產或不動產，包括凍結被控侵權者之銀行帳

戶。而如同保全證據，法院必須考量，若有情勢急迫的情形，任何延遲將可能造

成對於當事人財產或該專利有不可回復的損害，或有證據立即被銷毀的風險，法

院亦得僅依當事人一造之申請，未有他造陳述意見，而命保全證據。同樣的，若

該證據保全最終歸於無效，或最終經法院之審理發現並無侵權之情事者，法院得

依被告之申請，命申請保全證據之人補償被告因該證據保全所受到的損害。 

 

第四目 永久禁制令 

  最後，當法院的判決確定該專利有被侵權的情事者，依歐洲與歐盟專利法院

協議草案第三十七條ａ的規定290，法院得下禁制令，以禁止未來持續的侵害發

生。此時，若有第三人作為侵權者之工具而使該專利被侵權者，如侵權行為人請

第三人（工廠）生產侵權物品者，法院亦得禁止該第三人之行為。若被告或第三

人仍不停止該侵權之行為者，法院得定期命被告或該第三人繳交罰金，藉以保證

其履行。 

 

第四款第四款第四款第四款    上訴與解釋法令上訴與解釋法令上訴與解釋法令上訴與解釋法令 

第一目 上訴 

  對於歐洲專利法院第一審法院之終局判決，任一方當事人得就其對於判決之

全部或一部不服之部分，向歐洲專利法院上訴法院（Court of Appeal）提起上訴。

另外，當事人亦得對於法院於訴訟程序進行中所下達之命令，提起上訴。就法院

命令之上訴，除對於語言或保全程序等之命令外，原則上，除上訴法院同意外，

必須與對於終局判決提起之上訴一併提起之291。上訴之提起，必須在第一審法院

                                                 

290
 Art. 37a draft EEUPCA 

291
 Art. 46(1) draft EEUPCA 



 

147 

之終局判決通知後的二個月內或在法院命令下達後的十五天內提起之292。而對於

第一審法院的終局判決，得基於法律上之問題，亦可對於事實上之問題作為上訴

理由，提起上訴293。至於是否得於上訴程序中提出新證據的問題，依歐洲與歐盟

專利法院協議草案第四十五條第四項之規定，惟有在該當事人所提出之證據，有

合理的理由，不能期待其於第一審訴訟程序中提出的情況下，始能允許其於上訴

程序中提出新證據。 

  關於上訴之效力，依歐洲與歐盟專利法院協議草案第四十六條之規定，當事

人向上訴法院對於專利無效訴訟或專利無效之反訴提起上訴者，有停止執行之效

力。除前述之情形外，原則上，當事人向上訴法院提起上訴者，並無停止執行之

效力。惟有在例外的情況下，上訴法院得由於當事人之一方的要求，決定該上訴

有停止執行之效力。另外，關於前文提及，對於得單獨對之提起上訴的法院命令

提起上訴者，不得阻礙原有程序的繼續進行。 

  而上訴法院之決定，若上訴為有理由，上訴法院應撤銷第一審法院之終局判

決，並自為判決。上訴法院亦得於例外的情況下，將該案發回第一審法院重新為

判決。一旦上訴法院將該案發回第一審法院重為判決者，第一審法院應依照上訴

法院之法律上觀點為判決294。 

 

第二目 解釋法令 

  當事人於歐洲專利法院第一審法院訴訟進行中時，若提出之問題涉及建立歐

洲共同體之條約的解釋，或歐洲共同體組織法的效力及解釋者，當第一審法院認

為有必要對該問題予以明確決定者，得要求歐洲共同體法院對於該問題做出決

定。而當此問題係於歐洲專利法院上訴法院之訴訟程序中提出者，上訴法院即應

要求歐洲共同體法院對於該問題做出決定。而歐洲共同體法院對於前述涉及建立
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歐洲共同體之條約的解釋，或歐洲共同體組織法的效力及解釋之問題的決定，將

拘束歐洲專利法院第一審法院及歐洲專利法院上訴法院295。而對於非歐盟國家的

歐洲專利公約締約國而言，則可以選擇是否加入歐洲與歐盟專利法院協議，一旦

加入，就該歐洲共同體法院所為之解釋，即受有拘束力。 

  就此規定，仍有部分國家認為，應使歐洲共同體法院作為歐洲專利法院的法

律審，而就歐洲專利法院之決定再為審查，或將之廢棄。這種建議主要是來自法

國，其第三審法院對於第二審法院之判決，就法律上之解釋不能認同時，即可將

之該第二審法院所為之判決，直接宣布為無效。然至目前為止，是否要將歐洲共

同體法院作為歐洲專利法院的法律審，仍有爭議。 

 

第三節第三節第三節第三節    小結小結小結小結 

  時至今日，歐洲專利法院雖仍處於草案階段，然由於歐洲市場之需求，歐洲

專利制度的統一，勢在必行。只是，在歐洲國家眾多的情況，其面臨的問題，不

外乎是歐盟與非歐盟國家間之關係，同時也牽涉到歐洲專利法院在歐盟憲法下的

地位問題；或是與各國制度統一相關的問題，如語言、法官國籍等等。縱使如此，

歐洲專利法院與統一的專利制度已經歷幾十年的討論，在歐洲各國的計畫中，亦

已成為未來必然的走向。本文接下來，將以此為基礎，與我國智慧財產法院為比

較，對智慧財產法院提出未來改善的可能建議。 
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第肆章第肆章第肆章第肆章    我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以我國智慧財產法院與歐洲專利法院之比較以

及對我國智慧財產法院之建議及對我國智慧財產法院之建議及對我國智慧財產法院之建議及對我國智慧財產法院之建議 

第一節第一節第一節第一節    概說概說概說概說 

  我國智慧財產法院從民國九十七年成立至今，已將近四年，然其仍存在部分

問題，為學界及實務界所熱烈討論；相較之下，歐洲專利法院雖仍未設立完成，

但在數十年的討論，以及融合歐洲各國就審理專利相關案件的豐富經驗之下，亦

有許多值得我國智財法院借鏡之處。本章即針對我國智慧財產法院與歐洲專利法

院共同面對的問題部分，作比較評析，並給予我國智慧財產法院未來發展可能的

建議。 

 

第第第第二二二二節節節節    專業法院組織架構專業法院組織架構專業法院組織架構專業法院組織架構 

第一項第一項第一項第一項    法院審理案件種類法院審理案件種類法院審理案件種類法院審理案件種類 

  首先，關於法院審理案件種類的部分，依智慧財產法院組織法第三條、智慧

財產案件審理細則第二條、審理細則第三條及審理細則第四條之規定，係以列舉

之方式，規定我國智慧財產法院所審理之案件類型，包括依專利法、商標法、著

作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種

苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事

件；因刑法或違反商標法、著作權法、公平交易法等所生之刑事案件；以及依專

利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護

法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二

審民事訴訟事件等296。其類型可說是包山包海，幾乎囊括了所有與智慧財產權有

所牽連的各式案件。 
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  而歐洲專利法院，其既名為「專利」法院，想當然爾，係以審理專利相關案

件為目的。此亦可見於最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案當中，其於第三條規

定：「本協議適用於：ａ、共同體專利；ｂ、專利的延長保護認證（supplementary 

protection certificate issued for a patent）；ｃ、共同體專利之強制授權；ｄ、在本

協議生效前尚未屆滿或在本協議生效後取得的歐洲專利；ｅ、在本協議生效時仍

在申請中的專利或在在本協議生效後始提出申請的專利。」本條即明文規定，未

來成立的歐洲專利法院將審理關於新創設的共同體專利，以及依原來的歐洲專利

公約所取得歐洲專利之所有相關爭議。再者，並非只要與歐洲專利或歐盟專利牽

扯上關係之訴訟，即排他的歸由歐洲專利法院審理。依最新的歐洲與歐盟專利法

院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於下列的訴訟事件，始具有排他的

管轄權：一、專利侵權訴訟與延長保護認證（supplementary protection certificates）

相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程

序之訴訟；三、專利無效之訴訟或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所

提的補償訴訟；五、專利先使用之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁

回所提起的訴訟；七、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟297。 

  關於何種智慧財產權之訴訟事件適合由一特別法院進行審理，究竟應如歐洲

專利法院一般，僅將專利相關案件交由專業法院審理；抑或如同我國智慧財產院

般，將有關智慧財產案件的民事、刑事、行政訴訟，盡皆交由同一智慧財產法院

審理，本文在此並無法給予肯定的答案。然從歐洲專利法院所審理的案件類型，

可以看得出來，其所著重者，在於法院的專業性以及案件所涉及的技術性。故歐

洲專利法院僅審理與技術問題重大相關的專利案件，如專利無效訴訟、專利侵權

訴訟等。而關於專利授權契約或專利權歸屬等較屬於民事上紛爭，與技術較不相

干的問題，即非歐洲專利法院所要處理的對象。反觀我國智慧財產法院，幾乎將

與智慧財產相關的所有案件納入，交由智慧財產法院進行審理，而未考量該等案
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件類型是否不能由一般法院來處理，非得交由專業法院審理不可，進而產生前文

所提到一些較為模糊的案件類型是否仍由智慧財產法院審理之爭議298。對此，本

文認為，未來智慧財產法院審理案件類型之劃分，應考量該等案件類型對於法院

專業性以及對於技術程度的需求，而非將與智慧財產權所有牽連的案件，一概交

由智慧財產法院進行審理。如此，既能有效舒緩智慧財產法院的案件量壓力，亦

能提升智慧財產法院對於個別案件的判決品質。 

 

第二項第二項第二項第二項    法院的管轄法院的管轄法院的管轄法院的管轄 

  在法院的管轄方面，我國的智慧財產法院僅於智慧財產案件審理法第七條之

規定，民事事件「由智慧財產法院管轄」，而未明言其是否為專屬管轄。此一問

題引發學說與實務上的討論，雖有認為審理法第七條僅規定「由智慧財產法院管

轄」，並未規定為「專屬」管轄，故其管轄權之屬性應為「非專屬」管轄者；亦

有依其職務性質與法院專業性，並依法定法官原則，而認為智慧財產法院係為一

種職務管轄的專屬管轄者。然該等爭議，皆因為司法院所公布智慧財產案件審理

細則第九條之規定，而告中止。審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行

政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財

產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁

判。」然此一爭議並未就此結束，司法院於智慧財產案件審理細則第二條之說明

又表示：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧

財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」而何謂優先管轄？優先管轄又從何而

來，又再引發熱烈討論299。 

  而在歐洲專利法院的部分，如前所述，依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草

案第十五條之規定，歐洲專利法院對於其所管轄的專利侵權訴訟與延長保護認證
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相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟、對於禁制令與保全程序之

訴訟、專利無效之訴訟或反訴、對於專利申請案公開後所受損害所提的補償訴

訟、專利先使用之訴訟、就共同體專利強制授權之核准與駁回所提起的訴訟、關

於共同體專利之授權金所提起的訴訟，具有排他的管轄權。除此之外，由於歐洲

各國與歐盟間之關係的特性，各國的內國法院在未來歐洲專利法院成立後，仍有

對於其國內專利的專利侵權與專利無效爭訟之管轄權。故當事人若認為其較適合

由內國法院進行審理，則可自行選擇依照該內國法之規定，向內國法院提起訴訟。 

  在此先撇開歐盟與歐洲各國的特殊情況不談，歐洲專利法院的設置，原則上

即著重在專利案件特殊的高度技術性，故除與專利技術較不相關的專利權之歸屬

等案件外，使專業性較高的專利法院排他地管轄專利相關案件。反觀我國的智慧

財產法院，其已於智慧財產案件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行

政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財

產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁

判。」故在立法政策上已確立智慧財產法院為非專屬管轄之性質。更有甚者，司

法院於智慧財產案件審理細則第二條之說明又謂：「關於智慧財產民事事件之法

院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管

轄。」其將智慧財產法院定性為非專屬管轄，而又要求當事人就智慧財產事件應

「優先」向智慧財產法院起訴，智慧財產案件審理法上有關管轄之特別規定，實

屬於一種特別審判法院，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告仍得

依民事訴訟法第二十二條之規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、

兩造合意之法院或智慧財產法院起訴。因此，如當事人間無合意，而原告選擇向

地方法院起訴時，被告亦得不抗辯地方法院無管轄權而生應訴管轄（即民事訴訟

法第二十五條）。但如被告抗辯，法院即應依職權以管轄錯誤移送於智慧財產法

院。如此一來，卻形同反而是由被告決定在何法院進行訴訟，其公平性實有疑慮。

此外，依智慧財產案件審理法第七條有關智慧財產法院之管轄規定，並未明文規

定「專屬管轄」或「非專屬管轄」，而竟只透過司法行政之解釋，而創造出「優
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先管轄」之概念，並使當事人將智慧財產民事事件向普通法院起訴之情形，強行

要求普通民事法院必須以管轄錯誤之裁定，移送智慧財產法院。 

  本文認為，此等以行政命令之解釋而凌駕於法律之上，不當限制當事人對於

依法律所定管轄法院之選擇，而侵害當事人之程序選擇權，並嚴重違反憲法第二

十三條所揭諸之「法律保留原則」。蓋智慧財產法院究竟應定性為「專屬管轄」，

抑或是「優先管轄」，固然屬立法政策可以決定之事項，但在立法技術上應明確

規定於法律，而不宜僅於審理細則之規定理由中予以說明。再更進一步言之，將

我國智慧財產法院定性為「非專屬管轄」的立場，實與成立智慧財產法院的目的

有所違背。蓋在智慧財產法院成立前，早期學說、實務對於一般法院審理智慧財

產案件的諸多批評，主要原因即為一般法院的法官缺乏審理智慧財產案件的技術

知識與專業性，故法官多信任鑑定人所作成的鑑定報告，因而導致鑑定報告引導

判決的結果。而一般人對於智慧財產法院的期待，即為法院的專業性及技審官的

設置等，將使智慧財產法院擺脫一般法院審理智慧財產案件的缺陷。然而，智慧

財產案件審理細則第九條竟明文規定智慧財產法院係「非專屬管轄」，即產生了

仍由一般法院審理智慧財產案件的可能性，亦失去了設置專業法院的意義。故本

文認我國應將智慧財產案件，明文規定專屬由智慧財產法院管轄。 

 

第三項第三項第三項第三項    法院之審級法院之審級法院之審級法院之審級 

  關於我國智慧財產法院之審級，民事事件方面，依智慧財產案件審理法第七

條、第十九條第二項及智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款之規定，智慧

財產法院得審理智慧財產民事一、二審訴訟之案件。而在刑事訴訟方面，依智慧

財產案件審理法第二十五條第一項之規定：「不服地方法院關於第二十三條案件

依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告者，除少年刑事案

件外，應向管轄之智慧財產法院為之。」依本條之規定，僅就本條所規定之刑事

一審訴訟程序上訴或抗告者，始得向智慧財產法院為之。其理由為，為便利檢察
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官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜索票或聲請羈押被

告，並俾地方法院得即時調查、裁定、偵查事務及第一審審判業務，宜分由地方

法院檢察署檢察官及該管地方法院處理。故智慧財產案件審理法第二十三條亦明

定，智慧財產刑事案件之第一審，由各地方法院管轄。 

  至於上訴至第三審法院方面，則依智慧財產案件審理法第二十條及第三十二

條之規定，分別上訴至最高法院及最高行政法院。蓋依我國司法二元之體系，由

於智慧財產法院並非終審法院，在現行制度之下，仍必須分別向最高法院及最高

行政法院提起第三審上訴，故仍有最高法院及最高行政法院就同一爭點事項之見

解不一的危險。對此，智慧財產案件審理法第三十四條第二項有規定：「辦理智

慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政

訴訟之審判，不適用行政訴訟法第十九條第三款之規定。」其係將相牽連之行政

訴訟事件與民事訴訟事件藉由事務分配之方式，由同一法官為審理，以避免在智

慧財產法院分設有民事庭、刑事庭及行政庭而由不同法官為審理時，就同一爭點

之判斷仍然可能產生見解歧異之結果。 

  歐洲專利法院方面，有關於審級的問題，依最新的歐洲與歐盟專利法院協議

草案第四條中規定：「本法院將由第一審法院、上訴法院及秘書處所組成。」即

明文規定未來的歐洲專利法院將集中審理專利案件之第一審及第二審。惟各國至

少在一定期間內，對於內國法院審理歐洲專利的專利侵權與專利無效訴訟仍有所

需求，故歐洲與歐盟專利法院協議草案第五十八條亦設有過渡規定：「在條約生

效後七年內，歐洲專利的侵權與無效程序仍得由歐洲專利公約締約國的內國法院

或其他有權機關管轄。」與我國不同的是，由於設置歐洲專利法院，並未對於專

利案件相關的刑事事件有所規定，並且由歐洲專利法院統一審理專利侵權及專利

無效之爭訟，故沒有如同我國，不同訴訟程序而產生不同審級的問題。再者，對

於歐洲專利法院第二審之判決，究竟是否得上訴至歐盟最高法院，由於產生歐盟

憲法上之問題，故於目前草案看來，並未有如此設計。 

  關於民事訴訟與刑事訴訟審級不同的問題，縱然相較之下，歐洲專利法院並
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不打算處理刑事訴訟，然從其一併處理專利侵權與專利無效等訴訟，足見歐洲專

利法院之設置，重視的是專利案件的技術性與法院專業性。反觀我國智慧財產法

院，僅因為便利檢察官就近查察、追訴智慧財產犯罪及向各地方法院聲請核發搜

索票或聲請羈押被告，並俾地方法院得即時調查、裁定、偵查事務及第一審審判

業務等理由，而認應由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理，忽略在智慧

財產案件之第一審刑事訴訟，仍會產生技術問題之爭議（例如電腦程式著作之認

定），如由地方法院檢察署檢察官及該管地方法院處理，是否足以應付該等案件

待處理的技術問題，實有疑議。故本文認為，我國智慧財產法院關於刑事訴訟之

審級，應與民事訴訟相同，集中由智慧財產法院所管轄。再者，就上訴第三審法

院的問題，智慧財產法院之設立，原係為解決民事審判權與行攻審判權分離之問

題，而在現行制度之下，若必須分別向最高法院及最高行政法院提起第三審上

訴，而導致有最高法院及最高行政法院就同一爭點事項之見解不一的危險，程序

上實無必要。且若發生最高法院與最高行政法院見解歧異的情況，實與智慧財產

法院成立前，普通法院與行政法院所產生問題之情形無異。故本文認為，我國智

慧財產法院關於所有類型的訴訟所提起之上訴，應統一向最高法院提出之。 

 

第四項第四項第四項第四項    技術專業人員技術專業人員技術專業人員技術專業人員 

  歐洲專利法院之設立，係為統一處理技術性程度高的專利相關案件，故依照

最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十條之規定，法院必須由法律法官與技術

法官所共同組成，而技術法官必須專精某一技術，並領有大學學位，且對民事法

與程序法具有相當的知識。縱早期的討論中，對於是否應設置技術法官，各國的

意見不一，然考量法院審理案件的速度、判決的品質與程序進行的效率將會大幅

提升，且法院將不需要再從法院外尋找專利來幫助訴訟程序的進行等理由，在最

新的草案當中，仍確立此計畫。事實上，有很多國家在審理專利侵權與專利無效

訴訟的程序中，確實由於法律法官與技術法官的合作，而收到良好的成效。然而，
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一位技術法官所擅長的領域有限，故當案件所涉及的技術領域非該技術法官所專

門，且有必要深入了解時，則仍有從法院外尋求法院專家的必要。 

  我國智慧財產法院則未有技術法官的設置。縱依智慧財產法院組織法第十三

條之規定，得就任為智慧財產法院法官者，除曾任智慧財產法院法官而回任外，

必須是擔任司法官，實務經驗豐富者、熟悉智慧財產案件之執業律師、研究智慧

財產權相關法律之學者、教授或長期辦理智慧財產權業務之智慧財產局的官員。

惟從智慧財產法院成立以來，擔任智慧財產法院的法官，大多數仍為傳統法律系

出身300，實無法期待這些法官對於各類技術領域有多深入的了解，或是否能在短

期的法院審理程序中，對於該技術領域了解至能下正確的判決。較為特殊的，是

關於技術審查官之設置。技術審查官係依智慧財產法院組織法第十六條之規定所

選任，原則上必為某技術領域的專家。其於法院中，協助整理爭點、協助調查證

據、協助勘驗、出庭發問與說明及陳述有關技術上之意見、協助裁判書附表及圖

面製作，除了不直接參與證據調查以及勘驗以外，幾乎是全程參與本案之審理活

動。而技審官影響法官心證最直接者，莫過於其向法官陳述意見，並依審理細則

第十六條第一項規定，製作報告書。然而，依審理法第十六條第二項之規定，該

報告書不予公開
301

。 

  技審官之設置在解決智慧財產案件審理專業化不足之問題，然而技審官仍存

在不夠專業化之問題。首先，就技審官之任用資格而言，曾任商標審查官達一定

年資者亦有資格擔任技審官。商標審查官對於技術問題之解決有何幫助，實有疑

問，況且商標與著作權案件之案情事實通常不涉技術專業，其實法官有能力自行

判斷，亦無須技審官協助。其次，技審官不可能懂所有技術，特別是現代技術進

步日新月異。即便是技審官所參與之案件與其專業同領域，但在學術研究分工越

                                                 

300
 智慧財產法院網站，網址：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=7

0（最後瀏覽日期：2011/6/5）。 

301
 詳見前述第貳章第二節第一項第四款。 
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趨細密之現代，相同領域也存在許多更專門之領域，甚至是跨學科之領域，借調

自智慧局的技審官不可能有能力應付所有案情。而技審官似乎已取代鑑定（目前

智財法院幾乎都不送鑑定了），像日本自從實施知的裁判所調查官之後就不再送

鑑定302，我國智財法院目前的運作狀況也是如此。技審官只是「所屬技術領域具

有通常知識者」，鑑定人則通常是所屬技術領域中的專家，以前者來完全取代後

者，是否對於審理專業化有所促進，仍有觀察的必要。 

  其次，技審官究竟是單純的輔助者，抑或是法官之手足？原本實務上，法官

不能細讀鑑定報告與深入了解技術內容之原因除了因為能力上不足以外，也來自

於工作量過重。而依照司法院對於技審官之期待，希望技審官能夠幫法官解讀技

術內容，因此，法官之工作量若不減，法官仍舊無暇深入了解技術，技審官最後

仍可能代替法官閱讀鑑定報告，變成法官之分身。另外，技審官不僅提供技術方

面知識，更參與了法律價值的判斷，亦即侵權與否以及專利有效性之判斷，似乎

也有越俎代庖之嫌。而有論者認為，技審官是法官之手足或分身，因此其職務之

執行等同於法官，也因此正當化其在程序上其不須如證人或鑑定人般具結以及接

受詰問。由此看來，技審官似乎是法官手足的延伸，而非單純的輔助者角色。 

  再者，學者認為303，在面對行政訴訟之情形，智財局為對造時，技審官即有

不公正之虞。在現有行政救濟制度未改變之情形下，由曾任職於行政訴訟原告或

被告機關之專利審查官，到智慧財產法院擔任技審官協助法官審理案件，雖然我

們可以善意期待這些技審官仍然會立於中立客觀之地位，協助法官並提供技術意

見，然而制度設計本身就欠缺公正客觀性，未來如果智慧財產局仍然在多數案件

中勝訴，則敗訴之一方，難免會對這些技術審查觀之公正客觀性提出質疑，因為

這些技審官和代表智慧財產局為原告或被告出庭的官員都曾經是同事。我國智慧

                                                 

302
 「期待真正發揮功能的智慧財產法院—智慧產案件審理法草案評析」座談會，《月旦法學雜誌》，第 139期，2006年 12月，黃麟倫法官發言，頁 66 

303
 謝銘洋，〈智慧財產法院之設置與專利傷表行政救濟制度之改進〉，《月旦法學雜誌》，第 139期，2006年 12月，頁 8。 
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財產法院技審官目前皆係借調於智慧財產局之資深專利審查官，其對於專利審

查、舉發及行政救濟，包括訴願、行政訴訟等實務固有相當經驗，但對於民事訴

訟及侵權損害賠償、鑑定等實務經驗較為欠缺，然法院訴訟審判實務實為一極為

專業之領域，要熟悉且融入法院訴訟審判體系之運作非經一段時日不可成，因此

技審官在智慧財產法院工作經驗之累積極為重要，若輪調過於頻繁，對於經驗的

累積及對案件的幫助勢必大有影響304；此外加速審理固為智慧財產法院之特色，

然一件訴訟案件從審理到判決，仍需一段時間，若輪調期限過短，可能案件經手

一半即將換手。 

  而實務界對於技審官之報告書則有疑問。技審官所作成之報告書，該等不公

開之意見陳述，無論是口頭或書面之形式，顯然對於法官的心證形成有不可忽視

之影響，甚至可類比為智慧財產案件審理法施行前法院將被控侵權物送請第三人

鑑定所作成之鑑定報告305。本文以為，此非杞人憂天。首先，在報告之內容上，

報告書雖是技審官職務執行成果之彙整，但可能包含技術分析以及法律意見，其

比例視個案複雜度與爭點而定，當個案之爭點偏向技術內容之判斷時，報告書即

有可能實質上成為另一種鑑定報告。其次，由於鑑定報告必須對兩造公開，法官

對鑑定報告之心證形成同時受到兩造對於所有內容辯論之影響；但法官對報告書

之心證無法被動搖，除非事後由法官提出部分內容於法庭，再經兩造辯論，兩造

才有機會對其心證產生影響，因此審理法第八條第一項是否真能保障當事人之程

序權，容有疑問。另外，有認為日本裁判所調查官制度，亦從未公開其報告書，

卻從未有任何問題，我國智財法院此舉應無疑問。然從舊有的鑑定制度，法官大

多信任鑑定報告結果之情形來看，法官有與技審官不同意見，應屬罕見。倘報告

書實質上也類似於鑑定報告，那法官基於什麼理由會比較願意深入細讀呢？鑑定

                                                 

304
 王耿斌（2008），〈智慧財產法院技審官現況介紹—兼述日本知的財產高等裁判所調查官及韓國專利法院技術審理官制度〉，《司法周刊》，第 1411期，2版。 

305
 呂紹凡（2009），〈技術審查官〉，《智慧財產訴訟新紀元：智慧財產案件審理法評析》，萬國法律事務所，頁 147。 
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報告或許還有技審官協助解讀，報告書似乎就只能由技審官「導讀」了。 

  綜上所述，本文對於智慧財產法院未來就技術專業人員的建議如下：首先，

擴大技審官之來源。前已述及，技審官在目前的編制上，僅有包含電子、電機、

資訊、機械、化學、醫藥生物及新式樣等領域共 13名，且多數來自於智財局。

姑且不論這些前智財局官員的技術專業與學術研究者相較如何，光就這 13 位技

審官有限的領域，殊難想像其能解決所有智財法院的案件。因此，本文認為，技

審官之來源，及其員額應予擴大，例如遴聘辦法就放寬任用資格，可以聘用國內

外少見之特殊技術或科技研發專長人員。如此即能解決技審官不足以處理智財法

院案件量龐大、種類多變的問題；並且由於技審官來源不限於智財局，亦可免於

行政訴訟案件技審官可能有所偏頗之虞。另外善用鑑定制度，由技審官選薦鑑定

機關亦是解決辦法。 

  其次，技審官應使法院了解技術內涵，在智財法院成立前，法院就智財案件

的技術領域通常不甚了解，故相當仰賴鑑定人所作成的鑑定報告結果，判決結果

通常與之相同；而在智財法院成立，技審官的設置後，雖然看不到技審官所作成

的報告書，但從法院送鑑定的件數大減來看，相當程度可以認定技審官與先前鑑

定人的角色相同，因此也產生了是否越俎代庖實質作成判決結果之虞。之所以造

成如此結果，除了法官案件量大，實無法了解每個案件的技術內涵外，法官限於

本身背景之限制，亦可能無心了解各種領域的技術內涵，最終導致技審官(以前

就是鑑定人)成為真正作成判決之人。前者的問題並非僅存在於智財法院，普通

法院的案件量亦多到法官通常無法每件皆詳為了解；而後者之問題，本文認為，

技審官之主要工作，即在於使法院了解技術內涵，提供法院做出妥適判決之基

礎，如此則不再有「地下法官」之疑慮。 

  再次，技審官之角色定位應予確立。技審官究竟是立於法院的輔助者、工作

分擔者，抑或是法官之分身的角色？前二者的差異不大，亦即技審官係專為法官

解讀技術領域之內涵，並使法官了解，供作判決之基礎；而後者則較類似於「專

業法官」，即使完全以技審官之報告結果作成判決，亦無越俎代庖之虞(因為技審
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官＝法官)。本文認為，從司法院的見解來看－技審官為在法院配置協助法官解

讀專業技術之人才 ，即為法院的輔助者，或至多為法院工作分擔者，絕非法官(之

分身)。惟此時，實不需要技審官提供法律意見，亦不需其有法律背景，然現行

法皆如此要求之，反而容易使人產生技審官為「地下法官」之疑慮，本文以為，

此部分仍有再為考量之必要。 

  最後，也是最重要的問題，報告書之內容應予公開。依智慧財產案件審理細

則第十六條第二項規定，技術審查官製作之報告書不予公開。有認為，此一規定

抵觸智慧財產案件審理法第八條第一項之規定 ，實有子法違背母法之虞；惟亦

有認為，我國技審官制度所效法的日本裁判所調查官制度，亦從未公開其報告

書，卻從未有任何問題，我國智財法院此舉應無疑問。本文認為，我國訴訟實務

應與日本有所不同，在舊有的鑑定制度之下，法官大多信任鑑定報告結果，再加

上技審官設置後，法院送鑑定之量大減，法官有與技審官不同意見，應屬罕見。

如此，技審官之報告書相當程度等同於法院之判決，而該報告書竟不予公開，亦

不予當事人言詞辯論之機會，對於當事人程序保障實有危害。故本文以為報告書

之內容應予公開，智慧財產案件審理細則第十六條第二項規定應予刪除。 

 

第第第第三三三三節節節節    專利無效之行政救濟專利無效之行政救濟專利無效之行政救濟專利無效之行政救濟 

第一項第一項第一項第一項    行政救濟之當事人行政救濟之當事人行政救濟之當事人行政救濟之當事人 

  依我國現行法制，欲使專利有效無效之行政救濟程序，共分成舉發、訴願、

向智慧財產法院提起行政訴訟及上訴至最高行政法院等四個層級。此一部分，不

論在智慧財產法院成立之前或成立之後，皆無改變。舉發，係依專利法第六十七

條第二項之規定，「任何人」得附具證據，向專利專責機關提起舉發，而由當初

決定授予專利權的專利專責機關進行審查。此係屬法定之訴願先行程序，由任意

第三人提出申請，而使行政機關再次自我檢討的行政救濟行為，與我國舊專利法

之下的異議程序類似。較有疑問的是，對於舉發之決定有所不服，專利權人或第
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三人得就該舉發之決定提起訴願。依訴願法第一條規定：「人民對於中央或地方

機關之行政處分，認為違法或不當，致損害其權利或利益者，得依本法提起訴願。」

依此，第三人向專利專責機關（即智慧財產局）舉發撤銷某專利，所獲駁回之決

定係為一行政處分已如前述，第三人對該行政處分有不服者，得以該行政處分為

對象提起訴願，以資救濟。而依訴願法第 58條第 3項之規定：「原行政處分機關

不依訴願人之請求撤銷或變更原行政處分者，應儘速附具答辯書，並將必要之關

係文件，送於訴願管轄機關。」因此對於專利舉發案件所提起訴願的相對人，為

作成處分的智慧財產局，由智慧財產局進行答辯。蓋此時專利權人或第三人所提

起訴願之標的，係該舉發決定之行政處分，故作成該處分之智慧財產局即應負起

責任，作為訴願之相對人進行答辯，而非專利權人。 

  再接下去的程序，係對於訴願之決定不服而欲對之提起救濟，依行政訴訟法

第四條第一項之規定：「人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權

利或法律上之利益，經依訴願法提起訴願而不服其決定，或提起訴願逾三個月不

為決定，或延長訴願決定期間逾二個月不為決定者，得向高等行政法院提起撤銷

訴訟。」及第五條之第一項之規定：「人民因中央或地方機關對其依法申請之案

件，於法令所定期間內應作為而不作為，認為其權利或法律上利益受損害者，經

依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容

之行政處分之訴訟。」故人民對行政機關所為之行政處分認有違法、不當或有應

作為而不作為，經訴願決定仍有不服者，得以原作成處分的行政機關為被告，提

起撤銷訴訟或課予義務訴訟。在專利舉發撤銷程序中，原作成行政處分之機關為

專利專責機關，亦即智慧財產局，故該行政訴訟即以智慧財產局為行政訴訟之相

對人（即被告）。同樣的，對於高等行政法院（目前的專利行政救濟程序係智慧

財產法院）之判決有所不服，即以舉發人（或舉發成立時係專利權人）及智慧財

產局作為訴訟之兩造相對人，向最高行政法院提起上訴306。由此可見，在我國專

                                                 

306
 行政訴訟法第二百三十八條第一項：「對於高等行政法院之終局判決，除法律別有規定外，得
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利無效之救濟程序上面，有一個很奇特的地方：「認為該專利無效之第三人」與

「智慧財產局」為專利無效救濟程序的兩造當事人。 

  在歐洲專利法院方面，欲使專利全部歸於無效之程序有二307：一為專利公告

後一段時間內提起的異議程序；一為異議期間終止後，向歐洲專利法院提起專利

無效訴訟。在異議程序方面，依歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授

予公告於歐洲專利公報後的九個月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局

提出異議，以撤銷該歐洲專利局所授予的專利。此一程序之主要目的，在使大眾

有補充和糾正審查之作用，亦即公眾審查，故異議程序之兩造當事人為異議人與

專利權人。而在向歐洲專利法院提起專利無效訴訟方面，訴訟之兩造當事人，原

則上即為第三人與專利權人（或其專屬被授權人）。而若是在第三人與專利之專

屬被授權人間所發生的爭訟，由於專利權人並未參與該訴訟而作為當事人之一方

時，故於該訴訟中，即使對於係爭專利之專利有效性有所質疑，亦不得對於係爭

專利之專利有效性問題有所爭執。若欲對係爭專利之專利有效性爭執者，則必須

直接向專利權人提起訴訟308。由此可知，在歐洲專利法院所發生的爭訟，原則上

即以第三人與專利權人作為兩造當事人。 

  相較之下，我國堅守司法二元論的體系，由於專利的舉發、訴願，乃至於行

政訴訟，依循行政訴訟的體系規則，由舉發人與專利專責機關作為行政爭訟的

原、被告，乍聽之下亦屬合理。然而，此一行政救濟制度，就一般行政事件而言，

例如財稅、交通、土地、衛生、勞工等事項，皆係受行政處分一方不服行政機關

之處分，而循訴願、行政訴訟等程序請求救濟，因此由受行政處分之人與為行政

處分之行政機關為雙方當事人並無不妥；但在專利舉發案件中，則涉及第三人（舉

發人、訴願人、行政訴訟之原告）與專利權人之間相互爭奪私法性質權利（例如

與專利權相關之損害賠償之爭議等）之情形，如僅由行政機關負責答辯，顯不合

                                                                                                                                            上訴於最高行政法院。」 

307
 另外亦有於個別國家依內國法所提起的無效訴訟，但僅於該國發生效力，在此並不列入討論。 

308
 詳見第參章第二節第三項第一目 
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理。蓋專利權係具有私法性質之權利，與一般行政處分本有所不同；且就專利有

效無效之爭議，專利權人當為最相關，且最為深入了解該項爭議之人，卻由智慧

財產局負責該專利有效無效之答辯，並作為行政爭訟之當事人，實為可議。 

  反觀在行政救濟程序中的專利權人，依訴願法第二十八條第一項與行政訴訟

法第四十二條第一項之規定，專利權人被行政救濟程序所規定的當事人排除在

外，僅能以「參加人」的身分參與行政救濟程序。在訴願程序中，專利權人與智

慧財產局（行政機關）之立場一致，均為維護其所被授予（或授予）的權利，故

應適用訴願法第二十八條第一項後段的規定，由智慧財產局通知其參加訴願。而

在行政訴訟程序中，專利權人係為權利將受損害者，故法院得依職權或依專利權

人之聲請，裁定訴訟參加。由此可見，專利權人於專利行政救濟程序中係極為被

動的，其既非為行政救濟程序之當事人，亦必須於第三人與智慧財產局就其專利

之有效無效發生爭執時，始可主動或被動地參與該救濟程序。惟就專利有效無效

之爭議，專利權人當為最具有厲害關係，並最為深入了解該項爭議之人，使之置

身行政救濟程序之外，實有不妥。且若智慧財產局作為行政救濟程序之被告而敗

訴確定時，專利權人甚至沒有權利決定是否提起上訴救濟，而必須被動地等待智

慧財產局的動作，極為荒謬。 

  而在智慧財產法院成立之後，縱其乃綜合民事、刑事及行政訴訟程序於一

身，卻仍舊惟持傳統二元訴訟之制度。換言之，當事人與智慧財產法院因專利侵

權與否發生爭執，而生專利權有效無效之爭議時，仍必須於智慧財產法院，以智

慧財產局為被告另提起一個行政訴訟。更有甚者，依智慧財產案件審理法第十七

條之規定，法院為判斷當事人主張或抗辯智慧財產權有效性時，如有必要，得以

裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。該條規定立意雖佳，然智慧財產局卻落得身

份尷尬之處境，蓋同樣是智慧財產局人員，卻可以因參加訴訟及審查舉發撤銷之

人員不同，而可能有兩種完全相反的見解，將會讓大眾有無所適從之批評309。此

                                                 

309
 「期待真正發揮功能的智慧財產法院－智慧財產案件審理法草案評析」座談會(2006)，《月旦
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亦充分反映出因智慧財產權本質上是當事人間私權之爭執，作為審查機關的專利

專責機關之介入訴訟，非但不能因專業能力為整個訴訟帶來益處，反而因其身份

尷尬，而使其立場被迫動搖。 

  對於前述不合理的情形，本文認同學者的見解310，公眾審查之目的，任何第

三人於專利專責機關審查並為決定之後，如果認有足以否定申請人之資料，均可

透過舉發及行政救濟之程序，將專利專責機關所賦予的權利溯及既往地自始加以

剝奪，使其自始不生效力。專利專責機關於審查時，其申請者固為第三人，其舉

發之對象實應為專利權人，而非專利專責機關。現行我國之專利有效無效之行政

救濟程序，實為第三人挑戰專利專責機關所作成的決定，而忽略了其實第三人與

專利專責機關站在同一邊，同樣都是扮演審查者的角色。若以專利專責機關為被

告，而專利權人反而僅為參加人，等於要求主管機關為權利人所申請之權利辯

護，替權利人主張其權利符合保護要件，此顯然與主管機關扮演審查者之角色相

矛盾。故本文認為，在專利與專標的行政救濟程序上，應改採兩造當事人訴訟制

度（無效訴訟），即就專利權請求之專利權有效性之爭訟類型中，以該訴訟程序

中真正權利所有人與利害關係人為兩造當事人，而專利專責機關則為提供意見之

訴訟參加人，採法律上利益認定，落實訴訟權能，或可基於公益觀點，進行職權

調查。如此，智慧財產局也可發揮其作為一專利專責機關之專業及客觀功能，而

非淪為尷尬的選邊站或意見反反覆覆、不斷變更之被告地位。此外，為避免破壞

我國傳統的訴訟二元制度，本文認為，此一兩造當事人的無效訴訟，不必作為行

政爭訟，而應以民事上的確認訴訟為之，詳後述。 

 

                                                                                                                                            法學雜誌》，第 139期，王美花發言，頁 65。 

310
 謝銘洋（2006），〈智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進〉，月旦法學雜誌，139期，頁 13。 
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第二項第二項第二項第二項    專利無效之程序專利無效之程序專利無效之程序專利無效之程序 

  歐洲專利法院的專利無效救濟程序有二，同前文所述，一為專利公告後一段

時間內提起的異議程序；一為異議期間終止後，向歐洲專利法院提起專利無效訴

訟。此二程序可說是有先後順序，亦可說是毫無關聯。首先，在異議的部分，依

歐洲專利公約第九十九條之規定，在專利權之授予公告於歐洲專利公報後的九個

月內，任何人均得在繳納費用後，向歐洲專利局提出異議，以撤銷該歐洲專利局

所授予的專利。而對於異議決定如有不服，得向申訴委員會（Board of Appeal）

以書面提出申訴以求救濟。縱然如此，依歐洲專利公約第九十九條之規定，此一

二階段的程序，必須於專利權授予公告於歐洲專利公報後的「九個月內」為之。

而在異議期間的九個月過後，或對於異議決定（申訴決定）有所不服，仍欲使該

專利完全無效，僅得依最新的歐洲與歐盟專利法院協議草案第十五條之規定，向

歐洲專利法院提起專利無效訴訟。而此專利無效訴訟之程序，依目前的規定來

看，係二級二審。然而，任意第三人認為某專利應為無效，於異議期間時，並不

一定要採取異議程序以為救濟，其亦可直接向歐洲專利法院提起專利無效訴訟。

換言之，當事人其實可以自行選擇對自己最有利的方式為之，其認行政機關的決

定較為迅速、有效率，即可於異議期間內提起異議；反之，其認為以提起訴訟的

方式，或甚至於被控侵權的訴訟中提起專利無效之反訴，較能完整達其目的，即

可向專利法院提起專利無效訴訟311。 

  而我國專利無效之救濟程序，除了依專利法所規定的舉發程序外，在舉發程

序之後，皆是依照一般行政救濟程序，對於舉發決定提起訴願、對於訴願決定提

起行政訴訟，並上訴至最高行政法院。如此四階段的程序下來，曠日費時，且缺

一不可。蓋依專利法所規定的舉發，係為行政法上的「訴願前置程序」，必須要

有行政機關對於舉發所為的決定，始能對該決定提起訴願。而依行政訴訟法第

四、五條之規定，亦必須對於訴願決定提起行政訴訟。惟此四階段的行政救濟程

                                                 

311
 詳見第參章第二節第二、三項 
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序，實有二大缺陷。 

  首先，訴願程序與舉發程序之目的重覆，且導致程序冗長、耗時而沒有必要，

應予刪除。依訴願法第四條之規定：「訴願之管轄如左：六、不服中央各部、會、

行、處、局、署所屬機關之行政處分者，向各部、會、行、處、局、署提起訴願。」

授予專利或舉發決定之行政處分，為智慧財產局所作成，而智慧財產局則隷屬於

行政院經濟部。故依該條規定，對該等行政處分如有不服，應向經濟部提起訴願。

惟經濟部訴願會所理的訴願案件，除智慧財產局相關案件外，尚包括工業局、水

資源局、礦物局、水利處等機關所為之處分，且經濟部訴願審議委員會組成人員，

大多數為具有法制專長者，而無專利審查委員之經歷。故由經濟部訴願會審理具

高度專業性的專利有效性案件，實難達其成效。此亦可從經濟部訴願會對於專利

舉發案件之訴願決定，有高達將近 95%的機率維持智慧財產局原處分的統計資料

可以看得出來，經濟部訴願會實際上並沒有發揮訴願程序行政自我審查的功能。

又依照訴願法第六十三條第一項之規定：「訴願就書面審查決定之。」雖同條 2

項規定，受理訴願機關必要時得通知訴願人、參加人或利害關係人到達指定處所

陳述意見，然而大部分專利之訴願程序，僅以智慧財產局所提出的書面資料作為

判斷基礎，而不進行實質審理，更加表現出訴願程序的沒有意義。 

  第二，撤銷專利之行政訴訟與專利民事訴訟中，法院對於專利有效性的認定

目的重覆，應廢除撤銷專利之行政訴訟，一律改由向民事法院提起確認專利無效

訴訟。依循我國傳統的訴訟二元制度，行政處分本應依行政救濟程序處理。舉發

撤銷即屬於一種行政處分，應依訴願、行政訴訟救濟之。訴願的部分，已如前述。

而行政訴訟，依行政訴訟法第二一六條之規定：「撤銷或變更原處分或決定之判

決，就其事件有拘束各關係機關之效力。（第一項）原處分或決定經判決撤銷後，

機關須重為處分或決定者，應依判決意旨為之。（第二項）前二項判決，如係指

摘機關適用法律之見解有違誤時，該機關即應受判決之拘束，不得為相左或歧異

之決定或處分。（第三項）前三項之規定，於其他訴訟準用之。（第四項）」故行

政訴訟程序所為之決定，本對於行政機關有拘束效力。惟在智慧財產法院成立
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後，依智慧財產案件審理法第十六條之規定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應

撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。故在智慧財產

法院審理民事訴訟時，對於該案專利的有效性爭議應自為判斷（惟民事法院的決

定僅有個案效力）。此時，若為使該專利完全的無效，而必須另外提起一行政救

濟程序，從舉發、訴願，一直到行政訴訟，並上訴至最高行政法院，不但耗時甚

巨，且事倍功半，甚至可能會有行政法院與民事法院見解歧異之情形發生。 

  對此二問題，本文認為，應該智慧財產行政救濟程序中的訴願、行政訴訟部

分刪除，而使行政救濟程序到舉發程序為止。當事人若對於有效性仍有疑異，則

一律向民事法院提起確認專利無效之訴。雖有認為專利之授予屬於行政處分，舉

發撤銷程序亦屬行政程序之一環，何以因其為智慧財產案件，而予以特別程序對

待？故認為舉發撤銷仍應踐行訴願程序。然而，從比較法來看，縱使如德國這樣

堅守公私法二元體制的國家，在處理涉及高度技術專業的專利案件時，亦採行與

一般行政爭訟所不同之程序，如設置專利法院、技術法官，甚至終審法院仍為聯

邦最高法院，而非如我國專利案件由二個不同的終審法院（最高法院與最高行政

法院）所審理。另外，除智慧財產案件外，如國家通訊傳播委員會（NCC）此等

獨立機關，亦曾有過其訴願程序是否應由行政院訴願會審理，抑或於國家通訊傳

播委員會自行設置訴願會進行審理之爭議。依前所述，足見隨時代的演進，在各

類行政爭訟分工愈細、專業程度愈加提高的情況下，嚴守舊有之公私法嚴格區

分、民事必歸民事程序、行政必屬行政程序，實為迂腐而沒有意義。故本文認為

專利行政救濟之訴願程序應予廢止，行政訴訟程序亦同，而將專利無效之訴訟程

序，一律交由民事法院處理，並使民事法院對於專利有效性的確認判決具有對世

效力。如此，不但可以省去原本行政救濟程序過度費時的缺點，亦可避免民事法

院與行政法院就同一專利的專利有效性問題有見解歧異之可能。 
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第第第第四四四四節節節節    專利侵權訴訟專利侵權訴訟專利侵權訴訟專利侵權訴訟 

第一項第一項第一項第一項    民事訴訟民事訴訟民事訴訟民事訴訟之之之之訴訟類型訴訟類型訴訟類型訴訟類型 

  我國智慧財產法院之成立，係為成立一專業法院，統一處理智慧財產相關的

有類型案件。惟囿於傳統的訴訟二元制度，仍舊於同一個法院中，將行政事件與

民、刑事事件區分審理。是故，於智慧財產案件審理細則第二十九條中規定：「智

慧財產民事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之爭點，提起

獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認該法律關係之判決，或提起反訴

者，與本法第十六條規定之意旨不符，法院應駁回之。」司法院並於其所出版之

智慧財產案件審理法新制問答彙編中表示：「關於商標、專利權等基於特許而取

得之智慧財產權，其授予及剝奪之權限，我國向認專屬於行政權，基於權力分立

原則，司法對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，就行政

行為自為行使。因此，審理智慧財產事件之民事法院縱判斷商標、專利權確有應

撤銷或廢止之原因，但商標、專利權之撤銷或廢止，仍屬行政專權事項，法院無

從於判決中逕行宣告其權利無效，此一立場不因審理法第十六條第一項之制定而

變動。審理法第十六條第二項亦僅規定法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產

權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利，而非規定法院得逕行認定該智慧財產

權為無效。從而，訴訟當事人即不得以上述基於特許而取得之智慧財產權之有效

性爭議，依起訴、追加或反訴之方式作為獨立之訴訟標的，請求法院於裁判主文

中判斷。基此，而有智慧財產案件審理細則第二十九條之規定。」其對於該規定

所據之理由，與傳統實務見解亦無差別，即認民事法院對於行政處分之效力無決

定之權力，故不許當事人於民事訴訟程序中，提起確認專利權無效之訴。 

  歐洲專利法院的情形則完全不同，其既欲設立一個統一的專利法院，即打算

以專利法院統一處理與歐洲專利相關的所有案件312。故於最新的歐洲與歐盟專利

                                                 

312
 與專利技術較不相關的案件除外，如專利權歸屬等，詳見第參章第二節第三項第一款。 
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法院協議草案第十五條之規定，歐洲專利法院對於下列的訴訟事件，具有排他的

管轄權：一、專利侵權訴訟與延長保護認證（supplementary protection certificates）

相關訴訟，包含授權之反訴及聲明專利未侵權之訴訟；二、對於禁制令與保全程

序之訴訟；三、專利無效之訴訟或反訴；四、對於專利申請案公開後所受損害所

提的補償訴訟；五、專利先使用之訴訟；六、就共同體專利強制授權之核准與駁

回所提起的訴訟；七、關於共同體專利之授權金所提起的訴訟。 

  相較於歐洲專利法院，我國之所以仍舊維持民事救濟程序與行政救濟程序必

須清楚二分，很明顯是受限於傳統司法二元論的窠臼中，而使得原本應該作為統

一審理智慧財產案件的專業法院，仍舊在一個法院底下劃分民事、刑事與行政三

個不同的訴訟程序。然而，事實上在瞬息萬變的現代社會，不論是在行政、刑事

或民事訴訟程序，對於有特別需求的案件，即常特設一種特別的訴訟程序處理之

（如簡易案件、家事事件），其目的各有不同，但大抵是為了因應各種不同的情

況，而用特別訴訟程序，以符合當事人與法院的需求。而在智慧財產案件中，特

別是專利案件，由於專利商品壽命有限，在智慧財產法院成立前，當事人為使專

利無效而提起的舉發、撤銷專利之行政訴訟，往往使民事上的專利侵權案件訴訟

程序停止，且一停甚至長達數年，而造成緩不濟急的情況。而此一情形，即使在

智慧財產法院成立後，仍然存在。蓋在智慧財產法院的民事侵權訴訟中，被控侵

權之人爭執專利之有效性，民事法院必須就專利有效性之問題自為判斷，惟該決

定僅有個案效力。換言之，當事人若欲使該專利完全歸於無效，仍必須完整走過

一次行政救濟程序，而獲得行政法院撤銷該專利之判決，始能達其目的。本文認

為，從當事人程序利益之保護、紛爭解決一次性及訴訟經濟等考量，在智慧財產

訴訟，是否必須保留傳統的訴訟二元制度，值得懷疑。 

  依本文之見，智慧財產法院的民事訴訟程序，應允許當事人提起確認專利無

效之訴訟。如此，當事人若對於某專利之獲得有所疑異，當可於任何時間直接向

民事法院提起確認專利無效之訴，而該確定判決將絕對地使該專利歸於無效。此

外，被控侵權之人，亦可以於民事侵權訴訟中，就該專利直接向法院提起確認專



 

170 

利無效之反訴，而由同一法院同時審理民事侵權訴訟與確認專利無效之訴，當事

人將不需再為一完整的行政救濟程序以達到使該專利歸於無效的目的。惟由於智

慧財產案件審理法的規定，使民事法院對於專利有效性之判斷僅具有個案效力，

將使民事上的確認專利無效之訴與行政上的撤銷專利訴訟的關係混淆不清。故本

文認為，應明文使智慧財產法院民事法院所作的確認判決之判決效力具有對世效

力，而相對的，在智慧財產法院中，與確認專利無效之訴目的重疊的撤銷專利之

行政訴訟，在確認專利無效之訴具有對世效力之後，即已沒有存在之必要，應予

廢除，詳如後述。 

 

第二項第二項第二項第二項    民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力民事法院判斷專利有效性對後案之拘束力 

  歐洲專利法院，係以一個統一的法院，一併解決與歐洲專利及共同體專利所

發生之專利侵權或專利無效等爭訟，已如前述。特別是在專利無效之爭訟上，為

解決從前歐洲專利並不處理專利公告後的實施問題，而導致第三人若欲使專利於

某些國家失其效力，則必須到各國內國法院提起專利無效之訴的缺點，故使歐洲

專利法院對於歐洲專利或共同體專利所作成的專利無效訴訟之判決，具有統一、

一次且絕對的效力，換言之，一旦歐洲專利法院作成專利無效之判決，則該專利

將在所有受有該專利保護的國家，一併失其效力。 

  而我國智慧財產法院成立的一大特色，即在於智慧財產案件審理法第十六條

第一項之規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院

應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、

專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」亦即，在智

慧財產法院的民事案件中，法院對於當事人所爭執專利有效性之爭議，必須自為

判斷，而不得停止審判，待行政法院就撤銷專利訴訟之判決完成。然而，同條第

二項又規定：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民

事訴訟中不得對於他造主張權利。」似乎又開了一道門，使民事法院判斷專利有
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效性之效果，限縮於僅於該案之訴訟程序中發生效力，換言之，其僅對於該訴訟

程序中之當事人發生相對效力，而不對外發生絕對之效力。 

  審理法第十六條規定民事法院應就專利有效性之問題自為判斷，相當程度地

解決了以往因為訴訟二元制度而產生的訴訟延滯問題。然而，該條的第二項規

定，卻仍舊造成與智慧財產法院成立前的情形相同之結果。該項規定之立法理由

中，謂：「我國法院對於行政權之行使，僅得為適法性之監督，而不應越俎代庖，

就行政行為自為行使。故審理智慧財產事件之民事法院縱依其判斷認智慧財產權

確有應撤銷或廢止之原因，除智慧財產專責機關原為核准之行政處分係屬當然無

效之情形外，即無權就該智慧財產權逕行予以撤銷或廢止。惟為貫撤本條第一項

容許民事法院於訴訟中就權利有效性之爭執，一併判斷之立法目的，爰於第二項

明定民事法院於認定智慧財產權確有應撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人

之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權

利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生之請求權不存在之確認判

決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其

他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所即，亦不待言。」故依此規定，

民事法院對於該案中專利有效與否之認定，僅於該民事訴訟程序中發生拘束效

力，當事人若欲使該專利歸於無效，仍必須另行提起行政爭訟撤銷該專利。此立

法理由明白顯示立法者對於訴訟二元制度所限制之深。 

  進一步而言，該條規定雖使民事法院應自為判斷專利有效性之問題，而不得

停止訴訟，有助於當事人於專利侵權訴訟之順利進行，惟此第二項之規定，仍無

法避免民事法院與行政救濟之認定結果歧異。更有甚者，專利權人之專利權已於

前民事訴訟中被法院認定專利無效，而對另一侵權行為人提起後民事侵權訴訟，

對於該專利權之效力，此二民事法院亦有裁判歧異之可能。故有學者對此提出批

評，認為專利權人拿實質上已經被認定為無效之專利權對他人主張侵權，若由不

同法官審理，將可能產生分歧之結果，而他人若欲將專利權徹底消滅，尚須另行

提起行政救濟，最後還是會進到智慧財產法院，同樣案件由同一法院審理二次，



 

172 

不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權與產業競爭秩序，實無必

要313。 

  對於民事法院決定是否具有拘束後案效果的問題，雖有提出「爭點效」理論

來處理，認為該專利有效性之問題，業已成為前民事訴訟程序中當事人之主要爭

點，並經兩造辯論以及法院詳為調查審理，使當事人受有程序保障，縱民事法院

未於判決主文中提及專利有效性之判斷，惟其於判決理中中所為之判斷，於後民

事訴訟程序中，當事人仍不得為相反之主張。惟民事訴訟法所謂之「爭點效」係

指，法院於確定判決之理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當

事人辯論結果已為判斷時，同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，基於誠實

信用原則與當事人間之公平，不得為相反之主張。換言之，「爭點效」之理論，

係存在於同一當事人之前、後訴訟之中，此一理論並無法處理專利侵權訴訟之情

形。蓋專利權人就前訴訟，告某甲侵權，而被民事法院認定專利無效要敗訴後，

再告某乙侵權，此時由於前後案之當事人並不相同，不得適用爭點效之理論，前

案中民事法院所為專利有效性之判斷，即不能拘束後案。故本文認為，此並非解

決之道。 

  依本文之見，智慧財產案件審理法第十六條的規定無法解決司法二元制的矛

盾，若要根本解決此一問題，應修改審理法第十六條第二項之規定，使在智慧財

產法院中，民事法院對於專利有效性之決定具有對世效力。此一民事法院的判斷

具有對世效力的修正，將與前述確認專利無效之民事訴訟相輔相成，即當事人可

於民事訴訟程序內，於同一法院，由同一法官同時審理專利侵權訴訟與專利無效

訴訟，不但可以用最少的時間達成當事人的需求，亦可以避免民事法院與行政法

院對於同一專利之有效性問題見解歧異之可能。而在此同時，由於民事法院就專

利有效性的判斷已具有絕對的效力，則撤銷專利之行政訴訟的功能已被確認專利

無效之民事訴訟所重疊，已沒有存在的必要，故本文建議應將智慧財產法院的行
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 詳見第貳章第二節第三項。 
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政訴訟予以廢除，而使專利的行政救濟僅止於向智慧財產局提起舉發撤銷為止

（在商標的情形，即『評定廢止』）。在舉發決定之後，當事人若有不服，則直接

向智慧財產法院提起確認專利無效（或有效）的民事訴訟。如此，將可在不破壞

傳統訴訟二元制度的前提下，解決因訴訟二元制度所發生的矛盾情形。 

 

第伍章第伍章第伍章第伍章    結論結論結論結論 

  我國智慧財產法院組織法與智慧財產案件審理法於民國九十六年三月公

布，並完成設立專業法院的立法程序，而於民國九十七年七月一日設立智慧財產

法院。其特色除為專門審理智慧財產案件的專利法院之外，更集合民事、刑事與

行政訴訟三種訴訟程序於一身，由同一法院進行審理。在我國傳統的智慧財產制

度中，專利權、商標權之授與及撤銷，屬行政事項，其審查與救濟係依行政爭訟

程序處理；而就該權利所發生之普通法院審理的民事侵權訴訟，即使依專利法第

九十條之規定314，民事法院在裁量過後自行對專利有效無效之問題表示意見，亦

僅能有個案效力，更別提大多數法院僅能停止審判，而待舉發、訴願，甚至行政

訴訟的結果後，始訴訟再開，繼續審理。此一延宕，動輒數年，當事人不但因此

而陷於法律地位的不確定性，更可能因為權利有效存在與否的問題懸於法院，而

錯失商機，造成遠比訴訟更為嚴重的損失。故智慧財產法院之設立，其目的在於

改善我國因傳統採用的公、私法二元訴訟制度所造成的訴訟延滯。除此之外，設

立專業法院，亦期望法官能累積經驗，強化處理智慧財產案件的專業性。例如在

法院設置技術審查官，協助法官精確判斷技術問題，增加法官處理技術之能力，

進而提高裁判品質與效率。 

  然而，智慧財產法院運作至今，固然已相當程序地改善了智慧財產案件之訴

                                                 

314
 專利法第九十條第一項：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判」 
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訟，惟學者與實務界仍就各方面對於智慧財產法院暨其制度多有質疑。首先，在

智慧財產法院的組織與管轄方面，智慧財產法院所受理的案件包含所有與智慧財

產案件相關的所有訴訟，惟立法者並未考量，在此其中實有部分與技術較不相關

的案件類型（如商標），其實不一定非由專業法院審理不可；而在管轄法院的部

分，智慧財產法院並非專屬管轄，而僅於智慧財產案件審理細則第二條的條文說

明中，新設一「優先管轄」。惟此「優先管轄」之意義不夠明確，且僅以條文說

明規定之，亦有子法超越母法之嫌；在智慧財產法院的審級，智慧財產法院審理

民事第一、二審，而僅審理刑事第二審，此外，對於智慧財產法院第二審民事、

刑事訴訟的上訴，係對最高法院提起，而對於行政訴訟的上訴，則要對最高行政

法院提起之；在智慧財產法院的專業技術人員方面，智慧財產法院設置「技術審

查官」在法庭上協助法官了解技術事項。惟技術審查官在法院裡的地位不明，除

對訴訟程序不夠了解外，其技術報告不對外公開，亦使人質疑技審官僅為「法院

鑑定人」，甚至會有引導判決結果的情況發生。其次，在行政救濟程序方面，我

國行政程序的兩造當事人，從舉發、訴願，一直到向智慧財產法院提起行政訴訟、

向最高行政法院提起上訴，皆為第三人（舉發人）或專利權人與行政機關（智慧

財產局），而不會有實際上為爭執雙方的第三人與專利權人。此亦係囿於傳統行

政訴訟的訴訟型態，係以人民與行政機關作為二造當事人，在專利無效救濟程序

中，並未考量其屬專利權人私權之特殊性，故沿用之；而訴願程序過程冗長，實

在沒有存在的必要。最後，關於專利侵權訴訟方面，智慧財產案件審理法第十六

條明文規定，民事法院應就當事人對於專利有效性之爭議，自為認定。惟同條第

二項規定的結果，使該民事法院之認定，仍僅具有個案效力；而受限於民事法院

不無權改變行政決定，仍不允許向民事法院提起確認專利無效訴訟或反訴。 

保全程序 

  在歐洲的專利制度，由於國家眾多，專利權的申請實施困難重重。故歐洲國

家如比利時、德國、英國、法國等國家在一九七三年簽署了歐洲專利公約，發展

出統一授予的「歐洲專利」。然而，歐洲專利公約僅係設立一「歐洲專利局」，以
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一次申請而同時授予多數國家的內國專利，故除專利公告後一定期間內的異議程

序外，若欲使該專利在歐洲各國無效，僅能分別於各該專利所受保護的國家提起

專利無效之救濟程序。因此，欲受到歐洲專利的保護，不但申請費用昂貴（欲受

多國保護），且因無法統一實施專利，訴訟成本大幅提高。為解決這些問題，歐

盟各國早已開始，計畫一項新的專利制度－共同體專利（或稱『歐盟專利』），此

即為一個通行歐盟各國的單一專利權，且效力及於所有歐盟地區。與此制度搭配

的，則是設立一個歐洲專利法院，統一處理歐洲的專利爭訟。這項新的專利制度

暨專利法院的計畫經過歐洲聯盟與歐洲專利公約二大組織，數十年來的討論與折

衝，至今已發展成設立一個歐洲專利法院，統一審理共同體專利與歐洲專利的相

關爭訟。未來將成立的歐洲專利法院的特色，即是設置技術法官，特別是在專利

無效訴訟等高度涉及技術問題的訴訟中，必須要有技術法官參與審理。而由於各

地分院不一定有技術法官，當在歐洲專利法院的各地分院提起侵權訴訟，並由當

事人提出專利無效之訴訟或反訴時，當事人即可選擇將全案移送至設有技術法官

的第一審法院本院進行審理；或是分離程序，將專利無效訴訟部分移送至第一審

本院處理；抑或全案仍由該地分院審理，而請技術法官至該地分院參與審理。由

此可見歐洲專利法院看待技術問題之重要性。此外，由歐洲專利法院所決定的專

利無效之判決，將有絕對的效力，亦即該專利權將自始無效，且效力及於全歐盟

地區。雖然到目前為止仍未確定新制度與法院成立的時間，但未來歐洲專利制度

的整合，係指日可待。 

  依本文之見，相較於歐洲專利法院，我國智慧財產法院並未考量案件是否涉

及專業性問題，而將所有智慧財產案件歸由智慧財產法院審理，未來可以再為考

慮，將較不涉專業性之案件（如商標）交由普通法院審理，可大幅減輕智慧財產

法院的案件量，更可能提高法官的判案品質；法院管轄應如同歐洲專利法院，將

智慧財產案件直接「專屬」由智慧財產法院審理，如此始可保證所有的專業案件，

能由人民所信任的專業法院做出公平而正確的決定；而我國智慧財產法院雖不一

定要如同歐洲專利法院設置技術法官，但對於我們特有的「技術審查官」，應強
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化法律訓練，並公開其鑑定報告，而不會使之淪文法院鑑定人而已；而歐洲專利

爭訟強調的是專利權人與第三人（如被控侵權之人）間之爭訟，而不若我國基於

傳統行政爭訟而產生的，第三人與行政機關為專利無效之爭訟。其實專利有效無

效之問題，係關係到專利權人的私權能否存續，是故專利權人理應為兩造當事人

之一。故本文認為，未來專利相關爭訟，應修改為廢除訴願與行政訴訟，而使當

事人在舉發程序後，如對專利之有效性仍有質疑，即逕向智慧財產法院提起確認

專利無效之訴訟或反訴。更進一步而言，我國智慧財產案件審理法應對專利無效

之訴訟程序有所特別規定，應增訂確認專利無效之訴訟或反訴，並使民事法院的

確認判決，具有對世效力，而能拘束智慧財產局。如此，當事人將不再需要另為

一行政程序，而能於一次民事訴訟中解決專利侵權與專利無效之爭執。並且，僅

就此一特殊情況所設計的特別訴訟程序，亦不會破壞我國傳統的二元訴訟體制。

最後，本文期許我國審理智慧財產案件能夠與時俱進，配合國際趨勢，培養法院

就智慧財產案件的專業性，作為亞洲首見的智慧財產專業法院，亦能讓國際間認

知到我國智慧財產司法制度的進步。 
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