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行為，範圍較為狹窄；另外，前者係針對該發明本身

進行研究實驗，以探討該發明技術內容進行改善或判

斷，後者係為仿製專利藥而進行的研究試驗，其目

的在於提供藥物主管機關所需要的資訊52。 
§60 醫藥品研究試驗免責。 
§60-1 對於申請學名藥藥品許可證並聲明不侵害新藥專利權或新

藥專利權應撤銷者，新藥專利權人得於學名藥藥品許可證

審查程序中提起侵權訴訟，其未提起者，學名藥藥品許可

證申請人亦得提起確認之訴，以早日釐清有無侵權爭議。 
§61 混合醫藥品專利權效力之限制。 

  

◎111年專利法增訂§60-1之立法理由與影響（111.7.1施行）：53 

專利連結制度為CPTPP所要求之義務，締約國在學名藥申請藥

品上市許可前，就學名藥與新藥專利權有無侵權爭議，需建立解決

爭議之機制。我國藥事法已於108年8月20日施行「專利連結」制

度，本次專利法係配合明定新藥專利權人起訴學名藥廠之依據。另

為兼顧學名藥廠之權益，明定新藥專利權人未於規定期限內提起侵

權訴訟，學名藥藥廠得就學名藥是否構成專利侵權，提起確認訴

訟，避免學名藥上市後，被控侵權之風險。 

(一) 為新藥專利權人明定侵權訴訟之請求權基礎（修正條文§60-1

Ⅰ）： 

 

52  文字擷取自：專利法逐條釋義，110年6月版，頁213。 
53  111年專利法部分條文修正草案總說明（院會通過版），立法院於111年4月15日

完成三讀，同年5月4日總統公布，同年6月13日行政院公布自7月1日施行。文字

擷取自：蔡毓貞、李鈺婷，臺灣專利法增訂第60條之1以完善「專利連結」制

度，理慈國際科技法律事務所，2022年5月，網址：https://www.leetsai.com/ 
%E5%B0%88%E5%88%A9/addition-of-article-60-1-to-the-patent-law-of-taiwan-to- 
improve-the-patent-linkage-system?lang=zh-hant。 
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過去，新藥專利權人得否直接援引專利法§96Ⅰ後段之規

定向學名藥藥品許可證申請人請求防止侵害，容有疑義，原因

在於專利連結制度階段僅就潛在侵權爭議預為釐清，尚無具體

損害發生。因此，為確保專利連結制度之架構得以運作，並杜

絕上開爭議，本次修正明文專利權人於接獲通知後，得依§96

Ⅰ規定，請求除去或防止侵害，即杜絕該爭議。 
(二) 為學名藥藥品許可證申請人明定確認之訴請求權基礎（修正條

文§60-1Ⅱ）： 

過去，如新藥專利權人未於學名藥藥品許可證審查程序中

提起訴訟，新藥專利權人仍得以學名藥藥品許可證申請人取得

許可證後對外販售學名藥等實施專利權之行為，依專利法§96

Ⅰ及Ⅱ提起侵權訴訟。在此種狀況，如學名藥嗣後遭認定侵權

而不得為製造、販賣等行為並需擔負損害賠償責任，則除造成

其投資之浪費外，亦影響大眾之用藥權益。因此，為落實專利

連結制度儘早釐清專利潛在爭議之目的，本次修正爰參酌美國

專利法規定，明定新藥專利權人未於接獲通知之次日起45日期

間提起訴訟者，學名藥藥品許可證申請人得就其申請學名藥藥

品許可證之藥品是否會構成對該專利權之侵害，提起確認之

訴。 
(三) 侵權訴訟與確認之訴之標的不以登載之專利權為限： 

有鑒於藥事法規定，新藥專利權人可登載之範圍，僅物

質、組合物、配方或醫藥用途之發明專利權，不包括該藥品之

「製造方法」，考量藥品之製造方法亦可能有專利權保護，故

實際上學名藥可能涉及之專利侵權爭議，除已登載專利外，亦

可能涉及未登載之專利。因此，為使學名藥於上市前可將新藥

與學名藥間之潛在侵權爭議能於同一訴訟程序中解決，節約當

事人成本及司法資源。 
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◎專利法§53～§57：專利延長。 

 醫藥品、農藥品等需取得上市許可證者，可申請專利延長，限延

長一次，最多5年。 

可單獨就一請求項進行延長。 

§83 延長發明專利權期間舉發之處理（§57Ⅰ），準用本法有  

關發明專利權舉發之規定。 

§92 延長發明專利權期間，仍應繳納專利年費。 

 

(五) 草案：重新建構專利案件救濟制度：專利爭訟程序之主要修

正方向——簡併訴願層級、專利再審查制改為複審制、專利

舉發制度改為兩造對審制、刪除專利法§35、§71Ⅰ54： 

【簡併訴願層級——複審與爭議審議程序分流處理，免經訴願】 

1.專利再審查制改為複審制，單造行複審審議程序： 

(1) 現行法下，在專利申請、專利更正及專利權有效性等案件之

專利審查制度中，「再審查」係在智慧財產局初審核駁之

後，由智慧財產局書面再為審議，本質上缺乏上下級審查的

機制，且若專利申請人對再審查結果不服，仍應向上級機關

即經濟部訴願委員會提起訴願，不服經濟部訴願決定者，始

得向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。 

 

 

54  爭點來自：111年台大法研己組第三題第(二)小題。經濟部智慧財產局，專利法部

分條文預告修正草案總說明及條文對照表（109.12.30預告），2020年12月30日，

https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html。 
經濟部智慧財產局，「專利法部分條文修正草案」112年3月9日行政院院會通過版

本，2023年3月9日，https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-920873-cc583-101.html。 
李淑蓮，林宗宏：導入對審制能讓有切身利益的當事人充分主張，專利師公會樂

觀 其 成 ， 北 美 智 權 報 ， 2023 年 1 月 4 日 ， http://www.naipo.com/Portals/1/ 
web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_230104_0701.htm。 
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現行法 

初審再審查訴願以智慧財產局為被告，提起行政訴訟（智慧

財產與商業法院最高行政法院，二級二審）。 

(2) 因此，目前研議的修法方向是導入複審制，亦即，若專利申

請、專利更正及專利權有效性等案件經智慧財產局初審核駁

後，會提交到智慧財產局「複審及爭議審議會」（合議制，

複審案原則上行書面審查、例外言詞辯論）進行複審，不服

複審決定者，免經訴願，得逕向智慧財產及商業法院提起專

利複審訴訟，為避免救濟制度過於複雜及裁判歧異，一併由

現行行政訴訟改採準用民事訴訟程序，終審法院由最高行政

法院改為最高法院，以期與國際接軌。 

草案 

初審複審以智慧財產局為被告，提起行政訴訟準用民事訴訟程

序（智慧財產與商業法院最高法院，二級二審）。 

2. 具私權爭議性質之專利舉發制度改為兩造對審制，兩造行

爭議審議程序： 

(1) 現行法下，若對專利申請權或專利權之權利歸屬有爭執，真

正專利申請權人或真正專利權人會運用專利法第35條、第71

條第1項第3款的舉發制度，以期撤銷僭稱專利權人聲請之專

利，若不服智慧財產局就舉發成立與否的審議決定，需向上

級機關即經濟部訴願委員會提起訴願，不服經濟部訴願決定

者，始得提起行政訴訟，且該行政訴訟係以舉發決定為訴訟

標的，由決定舉發成立與否的智慧財產局為被告，至於僭稱

專利權人僅為參加人。實務上，真正專利申請權人或真正專

利權人通常會同時以專利權為訴訟標的，向民事法院提起給

付之訴，直接對僭稱申請權人請求返還其已取得之專利權，
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向來實務肯認之，惟近期實務見解有所變更55。 

現行法 

【專利法§71Ⅰ：專利舉發與給付訴訟併存之雙軌制】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55  注意最高法院109年台上字第2155號民事判決。爭點來自：110年高考三級智財行

政第三題。 

提出舉發

§35Ⅰ、§71Ⅰ 

行政訴訟

第一審 

智慧局 
作成行政處分

經濟部訴願委

員會作成訴願

決定 

智慧財產及商業法

院（真正專利申請

權人及專利權人作

為原告、智慧局作

為被告、僭稱專利

權人作為參加人）

行政 

真正專利申請權

人及專利權人 

提起訴願
行政訴訟

第二審 

最高行政法院 

民事訴訟

第二審 

智慧財產及商業

法院／地方法院

（真正專利申請

權人及專利權人

作為原告、僭稱

專利權人作為被

告） 

真正專利申請權

人或專利權人提

起民事給付訴訟

向僭稱申請權人

請求返還其已取

得之專利權 
智慧財產及

商業法院 

民事 

民事訴訟

第一審 

民事訴訟

第三審 

最高法院 

先 

後 
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現行法 

【專利法§71Ⅰ：專利舉發與無效抗辯併存之雙軌制】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 因此，目前研議的修法方向是由智慧財產局「複審及爭議審

議會」進行舉發審議（合議制，爭議案原則上行言詞辯論、

例外書面審查），不服舉發審議決定者，除了免經訴願、得

逕向智慧財產及商業法院提專利爭議訴訟之外，並改為兩造

對審制，以專利權為訴訟標的，由雙方當事人作為原被告進

行攻防，智慧財產局不再作為爭議訴訟之當事人，現行行政

訴訟亦改採準用民事訴訟程序，終審法院由最高行政法院改

為最高法院，循民事途徑解決爭議。 

提出舉發

§71Ⅰ 

行政訴訟

第一審

智慧局 
作成行政處分

經濟部訴願

委員會作成

訴願決定 

智慧財產及商業法

院（專利侵權人作

為原告、智慧局作

為被告、專利權人

作為參加人） 

行政 

專利侵權人

行政訴訟

第二審 

最高行政法院 

民事訴訟

第二審 

智慧財產及商業

法院／地方法院

（專利權人作為

原告、專利侵權

人作為被告） 

專利侵權人

抗辯系爭專

利有效性 

智慧財產及

商業法院 

民事 

民事訴訟

第一審 

民事訴訟

第三審 

最高法院 

後 

先 

提起訴願
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復考量到專利申請權或專利權歸屬之爭議，實具私權爭議性

質，專利專責機關難如民事法院可實質調查其事證，致無法

判斷其真正權利歸屬，爰刪除現行專利法§35、§71Ⅰ之

舉發事由，並修正專利法§10規定。 

草案 

刪除專利法第71條第1項第3款：就專利申請權或專利權歸屬之爭議，應回歸民事

訴訟處理。 

修正專利法§10前段：就專利申請權及專利權之歸屬有爭執者，得附具法院確定判

決（按：即民事法院確定判決）或足以證明權利歸屬之證明文件，向專利專責機關

申請變更權利人名義。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出舉發

§35Ⅰ、§71Ⅰ 

行政訴訟

第一審

智慧局複審及爭

議委員會作成審

議決定 

智慧財產及商業法

院（真正專利申請

權人及專利權人作

為原告、僭稱專利

權人作為被告） 

行政 

真正專利申請權

人及專利權人 
行政訴訟

第二審 

最高法院 

民事訴訟

第二審 

智慧財產及商業

法院／地方法院

（專利權人作為

原告、專利侵權

人作為被告） 

真正專利申請權

人或專利權人提

起民事給付訴訟

向僭稱申請權人

請求返還其已取

得之專利權 
智慧財產及

商業法院 

民事 

民事訴訟

第一審 

民事訴訟

第三審 

最高法院 

免經訴願逕

提訴訟人 

草案刪除 準用民事訴訟程序
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草案 

【專利法§71Ⅰ：對審制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【其他修正方向】 

1. 爭議訴訟事件採強制代理制度： 

專利爭議訴訟事件具高度技術專業及法律專業，為配合智

慧財產案件審理法之修正，保護當事人權益，促進審理效能，

明定專利爭議訴訟事件採律師或專利師強制代理。 

2. 放寬設計專利之優惠期期間為12個月： 

為促進設計產業發展，並與國際調和，設計專利申請案之

優惠期，由現行6個月放寬為12個月。 

 

提出舉發

§71Ⅰ 

行政訴訟

第一審

智慧局 
作成行政處分

準用民事訴訟程序
智慧財產及商業法

院（專利侵權人作

為原告、智慧局作

為被告、專利權人

作為參加人） 

行政 

專利侵權人 

行政訴訟

第二審 

最高法院 

民事訴訟

第二審 

智慧財產及商業

法院／地方法院

（專利權人作為

原告、專利侵權

人作為被告） 

專利侵權人

抗辯系爭專

利有效性 

智慧財產及

商業法院 

民事 

民事訴訟

第一審 

民事訴訟

第三審 

最高法院 

後 

先 

免經訴願

逕提訴訟


