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專利話廊專利話廊專利話廊專利話廊 
先前技術應僅能適用於均等侵害之阻卻先前技術應僅能適用於均等侵害之阻卻先前技術應僅能適用於均等侵害之阻卻先前技術應僅能適用於均等侵害之阻卻 
                                                          江郁仁 律師 
        依現行「專利侵害鑑定要點」所定之侵害鑑定流程中，適用先前技術阻卻之

分析係在檢驗文義讀取與均等論是否符合之後。惟在先前技術阻卻之適用上，究

應適用於文義侵害或僅適用於均等侵害，容有不同見解。主張先前技術應適用於

阻卻文義侵害者，所持觀點在於先前技術阻卻文義侵害並不涉及專利要件之判

斷，亦非用以否定專利權的存在，其僅是用來否定因審查過程中不可掌控的因素

或疏失導致被誤予專利之瑕疵專利的權利行使，該瑕疵專利本質上已侵犯他人或

公眾合法的自由使用權。而持相反見解者則認為先前技術的抗辯實質上已涉及新

穎性專利要件的判斷，詳言之，被控侵權物在文義侵害成立下，同時又與先前技

術相同或極為類似時，若允許先前技術之抗辯將直接否定專利權的存在，且無需

再以先前技術來對抗侵權，如此會與適用先前技術阻卻之目的在於限制專利範圍

擴大解釋之精神相違背，故先前技術阻卻應僅能適用於均等侵害之阻卻（王瓊

忠、蔡岳勳所著「先前技術阻卻侵權之探討」，詳參智慧財產評論第八卷第二期

第 6頁）。 
        前述兩種見解皆非無據，惟按專利權係附予權利人一定時間之獨占權，而在

權利期間屆滿後將該創作之成果提供社會公眾使用並促進產業發展，對於專利權

之保護範圍除申請專利範圍之文義外，尚包括實質相同之範疇，即所謂均等論。

然在該當均等侵害時，倘被控侵權物又同時與先前技術相同，此時允許先前技術

阻卻則可兼顧先前技術之本質係公共財，應屬社會公眾所共享。從而，本文以為

後說較為可採，且對於先前技術阻卻僅適用於均等侵害之見解，亦為實務見解所

採納，此可參智慧財產法院 98年度民專上易字第 16號判決與 99年度民專上第
2號判決即可獲得印證。尤以 99年度民專上第 2號判決之見解明確指出︰「…
先前技術阻卻係基於衡平原則而限縮專利權之均等範圍，尚不得據此限縮專利權

之文義範圍，倘被控侵權對象既與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，又

落入專利權之文義範圍，應係該專利違反專利要件，被控侵權人自不得主張先前

技術阻卻而不構成侵害，查被上訴人遠傳公司所販售具備 NFC 功能而可讀取

RFID 感應服務圖示之手機既係落入系爭專利申請專利範圍第 28 項而構成文義

侵害，業如前述，倘該手機之結構與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成，

則被上訴人僅得對系爭專利之有效性提出抗辯，尚不得主張先前技術阻卻而不構

成侵害。」依此，因先前技術阻卻僅適用於均等侵害，當被控侵權物構成文義侵

害又與先前技術相同或依先前技術得輕易完成時，只可對系爭專利主張有效性抗

辯，不得主張先前技術阻卻而不構成侵害。 
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中國大陸專利案無效宣告事由之變動中國大陸專利案無效宣告事由之變動中國大陸專利案無效宣告事由之變動中國大陸專利案無效宣告事由之變動 
                                                               張景惠 
 一、前言 
  中國大陸的專利申請案件量逐年升高，為了商業利益及其他因素，無效宣告

請求人對商業競爭對手的專利權提出無效宣告的程序，以撤銷競爭對手的專利

權，為達到商業利益訴求的手段之一。最近一次中國大陸專利法修正後，新增多

項無效宣告之事由。茲說明如下。 
二、現行中國大陸無效宣告與修正前之理由異同 
  現行中國大陸專利法與修正前之中國大陸專利法，關於無效宣告之規定均列

於第 45 條至第 47 條，且內容無明顯差異。但現行中國大陸實施細則與修正前

之中國大陸實施細則，關於無效宣告的理由則有所差異。 
  如下表，為現行中國大陸實施細則與修正前中國大陸實施細則關於無效宣告

理由之比較： 
 
修正前中國大陸實施細則第 64 條第 2
款規定 

現行中國大陸實施細則第 65 條第 2 款

規定 
前款所稱無效宣告請求的理由，是指被

授予專利的發明創造不符合專利法第

22 條、第第第第 23 條條條條、第 26 條第 3 款、第

4 款、第 33 條或者本細則第 2 條、第

13 條第 1 款、第 20 條第 1 款、第 21
條第 2 款的規定，或者屬於專利法第 5
條、第第第第 25 條條條條的規定，或者依照專利法

第 9 條規定不能取得專利權。 

前款所稱無效宣告請求的理由，是指被

授予專利的發明創造不符合專利法第

2 條、第 20 條第 1 款、第 22 條、第第第第

23 條條條條、第 26 條第 3 款、第 4 款、第

27 條第 2 款、第 33 條或者本細則第

20 條第 2 款、第 43 條第 1 款的規定，

或者屬於專利法第 5 條、第第第第 25 條條條條的規

定，或者依照專利法第 9 條規定不能

取得專利權。 
   
        其中，針對無效宣告之理由相同的規定，為上述表中未作任何標記之條款，

如定義、專利要件、先申請原則、違反公序良俗、說明書規定等部分。 
  上表中以斜字體表示僅為條次調整之條款，如修正前可主張之實施細則第 2
條內容已移至現行專利法第 2 條，修正前可主張之實施細則第 13 條第 1 款內容

已移至現行專利法第 9 條，修正前可主張之實施細則第 20 條第 1 款內容已移至

現行專利法第 26 條第 4 款，修正前可主張之實施細則第 21 條第 2 款內容已移

至現行專利法實施細則第 20 條第 2 款。 
  上表中以粗字體表示原條次未變動但實質內容已有差異之條款，如專利法第

23 條、專利法第 25 條，其中修正前專利法第 23 條僅有 1 款之規定，現行專利

法則有 4 款之規定，除了針對可授予專利權之外觀設計應當不屬於現有設計有明

確的規範外，也明定可授予專利權之外觀設計不得與其他申請日前申請，或申請

日以後公告之專利文件相同，更不與他人在申請日以前已經取得的合法權利相衝

突，並明定「本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。」；

另現行專利法第 25 條規定相較於修正前專利法第 25 條，對於不授予專利權的

規定增加了「對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用

的設計。」。 
  上表中以底線表示現行可主張無效宣告增列之條款，如現行專利法第 20 條

第 1 款、專利法第 27 條第 2 款與現行實施細則第 43 條第 1 款的規定；其中，
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專利法第 20 條第 1 款係關於保密審查的規定：任何單位或者個人將在中國完成

的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行

保密審查；專利法第 27 條第 2 款規定提交之圖片或照片應當清楚顯示要求保護

之外觀設計；實施細則第 43 條第 1 款為分案內容的規定：依實施細則第 42 條

規定提出的分案申請，可保留原申請日/優先權日，但不得超出原申請記載的範

圍。 
三、結論 
  因此，因現行中國大陸實施細則主張無效宣告之理由已因增列法條及可主張

之法條修改的緣故，已與修正前之理由有所差異，故藉由上述對於無效宣告的整

理，進一步釐清可提出無效宣告的理由等相關規定。 
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