
最　高　行　政　法　院　判　決最　高　行　政　法　院　判　決

109年度上字第596號

上　訴　人　全球傳動科技股份有限公司

代　表　人　李清崑                                     

訴訟代理人　李文賢　專利師

          　劉蘊文　律師

          　翁振耘　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏             

參　加　人　上銀科技股份有限公司

代　表　人　卓文恒                                     

訴訟代理人　陳群顯　律師

          　許凱婷　律師

          　柯凱繼　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月

11日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108

年度行專訴字第46號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、事實概要：上訴人於民國98年1月14日以「直線傳動系統」

向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共12項，經被上訴

人編為第98101298號審查後准予專利，發給發明第I345615

號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核
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准時專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，對之

提起舉發。上訴人則於107年6月15日提出系爭專利申請專利

範圍更正，經被上訴人審查，准予更正，但認更正後之系爭

專利違反前述專利法第22條第4項規定，而以107年11月13日

（107）智專三(三)05051字第10721058670號專利舉發審定

書為「107年6月15日之更正事項，准予更正」及「請求項1

至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人

對原處分舉發成立之部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤

銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分。經智慧財產法院10

8年度行專訴字第46號行政判決（下稱原判決）駁回其訴

後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用

原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠證據2圖式第19圖(如原

判決附圖2)揭露二線性滑軌裝置，每一線性滑軌裝置具有一

導軌102及一滑塊103，該滑塊103滑設於該導軌102上；一滾

珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿軸1及一

滾珠螺帽2，該滾珠螺帽2套設並滑設於該螺桿軸1上，其中

證據2之導軌102、滑塊103、螺桿軸1、滾珠螺帽2，可分別

相當於系爭專利請求項1之滑軌、滑塊、螺桿、滾珠螺帽。

是以，證據2已揭露系爭專利請求項1之「一種直線傳動系

統」及「一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑

設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，

具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿

上」之技術特徵。㈡證據3揭露一種直線移動裝置，其說明

書第20頁第4至6行記載「潤滑油供給幫浦47從潤滑油儲槽49

內所吸取的潤滑油35會先通過前述過濾裝置46而被過濾」，

證據3之過濾裝置46即相當於系爭專利請求項1之過濾裝置，

是以，證據3已揭露系爭專利請求項1「一過濾裝置」之技術

特徵。證據2、3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝

置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與
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該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求

項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺

帽之間」之技術特徵。㈢證據19實已揭露系爭專利請求項1

之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾

珠螺帽之間」技術特徵。證據2、3、19均未揭露系爭專利請

求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠

螺帽之間」之技術特徵。證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線

傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；由證據2說明書第2

欄第45至49行、證據3說明書第7頁第21至23行、證據19說明

書第【0005】段落記載，可知證據2、3、19均記載改善滾珠

螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據

2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑

油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油

注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具

有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭

專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系

爭專利請求項1不具進步性。證據2、3、19之組合可證明系

爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。㈣證據2、

3、5、19之組合；證據2、3、6、19之組合；證據2、3、8、

19之組合；證據2、3、9、19之組合；證據2、3、10、19之

組合；證據2、3、11、19之組合；證據2、3、12、19之組

合，同樣均可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具

進步性。證據2、3、13、19之組合，以及證據2、3、8、1

3、19，或證據2、3、9、13、19之組合，均足以證明系爭專

利請求項5不具進步性。證據2、3、14、19之組合，以及證

據2、3、15、19，或證據2、3、16、19，或證據2、3、8、1

4、19，或證據2、3、8、15、19，或證據2、3、8、16、1

9，或證據2、3、9、14、19，或證據2、3、9、15、19，或

證據2、3、9、16、19，或證據2、3、14、16、19，或證據

2、3、15、16、19之組合，均足以證明系爭專利請求項8不

具進步性。㈤證據2、3、17、19之組合，以及證據2、3、
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8、17、19，或證據2、3、9、17、19之組合，均足以證明系

爭專利請求項10不具進步性。證據2、3、19之組合，以及證

據2、3、5、19，或證據2、3、6、19，或證據2、3、8、1

9，或證據2、3、9、19，或證據2、3、18、19，或證據2、

3、8、18、19，或證據2、3、9、18、19之組合，均足以證

明系爭專利請求項12不具進步性。原處分已說明證據組合動

機，並未違反說明理由之規定或構成訴外審查之違法。綜上

所述，系爭專利請求項1至12均不具進步性，且原處分並未

有理由不備或構成訴外審查之違法，從而，被上訴人認系爭

專利更正後之請求項1至12，因違反核准時專利法第22條第4

項之規定而不具進步性，而為舉發成立並予撤銷，符合法律

規定，訴願決定予以維持，並無違誤。是以，上訴人仍執前

詞，請求撤銷原處分關於舉發成立部分及訴願決定，為無理

由，應予駁回。

四、上訴意旨略以：㈠證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之

潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油

以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證

據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到

每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質

上並不相同，技術手段南轅北轍，顯不相容。原判決認定

「是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未

具有無法預期的功效」係以後見之明作成能輕易完成的判

斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，

構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。㈡證據10至12

之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域

差異甚大，原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領

域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域中具有通

常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之

明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項

規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由

之違法。㈢訴願決定及原處分認定證據3揭露系爭專利請求
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項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺

帽之間」之技術特徵，原判決第48頁認定證據3未揭露該技

術特徵，但仍維持訴願決定及原處分。原判決未以系爭專利

請求項1中所載之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷

步驟即作成結論，顯為後見之明，違反核准時專利法第22條

第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不

備理由之違法。

五、本院查：

　㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規

定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請

日為98年1月14日，經被上訴人於100年6月10日准予發明專

利，於100年7月21日公告。參加人於105年8月26日提出舉

發，上訴人則於107年6月15日提出申請專利範圍更正本，案

經被上訴人審查，於107年11月13日作成「107年6月15日之

更正事項，准予更正。請求項1至12舉發成立，應予撤銷」

之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適

用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即

核准時專利法）規定為斷。

　㈡次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用

之發明，固得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得

發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用或已為

公眾所知悉者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申

請前之先前技術所能輕易完成時，則不得依同法申請取得發

明專利，同法第22條第1項、第4項定有明文。而發明有違反

第22條第1項、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向

專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規

定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第1項、第4

項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證

據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開

專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　
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　㈢經查，系爭專利申請專利範圍共計12項請求項，其中請求項

1為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人於107年6月15日提出

系爭專利請求項1之更正，經被上訴人准予更正，第1項之內

容如下：「一種直線傳動系統，包括：一過濾裝置；一線性

滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；

一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一

滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上；一液體溫控

裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿

與該滾珠螺帽之間；以及一氣體溫控裝置，供給一氣體流經

該螺桿與該滾珠螺帽之間，其中，該液體及該氣體係經過混

合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間。」(原判決第35

頁第4行至第15行）。證據3係一種成形機用直線移動裝置之

潤滑裝置及潤滑方法(原判決第38頁第9行至第23行)，證據9

　　為一種油溫控制裝置，係用來冷卻工作機具（如CNC車床或

銑床等）加工時所用之大量切削油(原判決第41頁第2行至第

15行)。原審經由比對證據3及證據9所揭示之內容，論明：

證據3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾

裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之

間」之技術特徵。證據19已揭露系爭專利請求項1之「該液

體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之

間」技術特徵。雖證據3、證據19均未揭露系爭專利請求項1

「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之

間」之技術特徵，惟證據3說明書第23頁第10至14行已揭示

利用潤滑油35加以冷卻滾珠螺桿，並在供油管34途中設置冷

卻裝置來冷卻潤滑油35；證據19說明書第【0025】段及圖式

第2圖，並已揭示將壓縮空氣源54供應的空氣流與潤滑劑在

霧生成裝置52中混合，再注入螺桿28和螺帽30的間隙56作為

潤滑，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可因冷卻

螺桿之目的，將證據3之冷卻裝置分別設置於證據19之潤滑

劑供應裝置16及壓縮空氣源54，是以該差異技術特徵僅為證

據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效。另證據3
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與證據19同屬直線傳動系統相關技術領域，且在該技術領域

之滾珠螺桿潤滑目的上具有共通性，該發明所屬技術領域中

具有通常知識者自有組合動機，以達成系爭專利所欲完成之

功效，及上訴人於原審之主張如何不足採取之論證取捨等事

項，均於理由中詳為論斷，乃係就系爭專利申請範圍確定系

爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對請求項申請專

利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，是原判

決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所

謂原判決有違背法令或理由不備之情形。上訴意旨以：證據

3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。

證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑

油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是

混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤

滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，功能或作

用亦無共通性。原判決未以系爭專利請求項1之發明整體為

判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，係以後見之

明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項

規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，即

非可採。

　㈣發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但為其所屬技

術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成

時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有

明文。又判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之

全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內

容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術

內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發

明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引

證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具

有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生

之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否

已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建
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議等因素。原判決業論明：證據2、3、19均為滾珠螺桿之直

線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；證據2、3、19均

記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共

通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式

第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均

用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所

屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而

輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組

合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已明確論

述其事實認定之依據及得心證之理由，並無判決理由不備或

適用法規不當之情事。故上訴意旨主張證據2、證據3、證據

19並無組合動機，不足以證明系爭專利請求項1不具進步

性，原判決係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准

時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不

備理由之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就

原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為

不當，均無可採。

　㈤經查，系爭專利所欲解決的問題在於因滾珠螺桿裝置的散熱

效果不佳，可能使得螺桿會因溫度變化產生熱變形的問題，

故採取透過液體及氣體溫控裝置來維持滾珠螺帽與螺桿間的

溫度，以避免滑軌及螺桿因溫度變化而產生熱變形的問題

(系爭專利說明書參照）。原判決因認證據2、3、5、6、19

同屬直線傳動系統相關領域，雖略不同於證據10至12之液體

溫控裝置技術，然屬相關或共通之技術領域，則該發明所屬

技術領域中具有通常知識者自有動機參考與直線傳動技術領

域相關之液體溫控裝置技術，以達成其所欲完成之功效，故

非無組合動機等情，並無不合。上訴意旨以：證據10至12之

技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差

異甚大。原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域

相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域具有通常知

識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作
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成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規

定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，係就

原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決適用法規不

當或理由不備，並非可採。

　㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴

意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁

回。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1

條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如

主文。

中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日

                    最高行政法院第四庭

                        審判長法  官  陳　國　成　

                              法  官　蕭　惠　芳

                              法  官　曹　瑞　卿

                              法  官　高　愈　杰

                              法  官　林　惠　瑜

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡　宜　婷
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最　高　行　政　法　院　判　決
109年度上字第596號
上　訴　人　全球傳動科技股份有限公司


代　表　人　李清崑                                      
訴訟代理人　李文賢　專利師




          　劉蘊文　律師
          　翁振耘　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局




代　表　人　洪淑敏              
參　加　人　上銀科技股份有限公司


代　表　人　卓文恒                                      
訴訟代理人　陳群顯　律師
          　許凱婷　律師
          　柯凱繼　律師
上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月11日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行專訴字第46號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
　　主  文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理  由
一、事實概要：上訴人於民國98年1月14日以「直線傳動系統」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共12項，經被上訴人編為第98101298號審查後准予專利，發給發明第I345615號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，對之提起舉發。上訴人則於107年6月15日提出系爭專利申請專利範圍更正，經被上訴人審查，准予更正，但認更正後之系爭專利違反前述專利法第22條第4項規定，而以107年11月13日（107）智專三(三)05051字第10721058670號專利舉發審定書為「107年6月15日之更正事項，准予更正」及「請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人對原處分舉發成立之部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分。經智慧財產法院108年度行專訴字第46號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。
三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠證據2圖式第19圖(如原判決附圖2)揭露二線性滑軌裝置，每一線性滑軌裝置具有一導軌102及一滑塊103，該滑塊103滑設於該導軌102上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿軸1及一滾珠螺帽2，該滾珠螺帽2套設並滑設於該螺桿軸1上，其中證據2之導軌102、滑塊103、螺桿軸1、滾珠螺帽2，可分別相當於系爭專利請求項1之滑軌、滑塊、螺桿、滾珠螺帽。是以，證據2已揭露系爭專利請求項1之「一種直線傳動系統」及「一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上」之技術特徵。㈡證據3揭露一種直線移動裝置，其說明書第20頁第4至6行記載「潤滑油供給幫浦47從潤滑油儲槽49內所吸取的潤滑油35會先通過前述過濾裝置46而被過濾」，證據3之過濾裝置46即相當於系爭專利請求項1之過濾裝置，是以，證據3已揭露系爭專利請求項1「一過濾裝置」之技術特徵。證據2、3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。㈢證據19實已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。證據2、3、19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；由證據2說明書第2欄第45至49行、證據3說明書第7頁第21至23行、證據19說明書第【0005】段落記載，可知證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2、3、19之組合可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。㈣證據2、3、5、19之組合；證據2、3、6、19之組合；證據2、3、8、19之組合；證據2、3、9、19之組合；證據2、3、10、19之組合；證據2、3、11、19之組合；證據2、3、12、19之組合，同樣均可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。證據2、3、13、19之組合，以及證據2、3、8、13、19，或證據2、3、9、13、19之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步性。證據2、3、14、19之組合，以及證據2、3、15、19，或證據2、3、16、19，或證據2、3、8、14、19，或證據2、3、8、15、19，或證據2、3、8、16、19，或證據2、3、9、14、19，或證據2、3、9、15、19，或證據2、3、9、16、19，或證據2、3、14、16、19，或證據2、3、15、16、19之組合，均足以證明系爭專利請求項8不具進步性。㈤證據2、3、17、19之組合，以及證據2、3、8、17、19，或證據2、3、9、17、19之組合，均足以證明系爭專利請求項10不具進步性。證據2、3、19之組合，以及證據2、3、5、19，或證據2、3、6、19，或證據2、3、8、19，或證據2、3、9、19，或證據2、3、18、19，或證據2、3、8、18、19，或證據2、3、9、18、19之組合，均足以證明系爭專利請求項12不具進步性。原處分已說明證據組合動機，並未違反說明理由之規定或構成訴外審查之違法。綜上所述，系爭專利請求項1至12均不具進步性，且原處分並未有理由不備或構成訴外審查之違法，從而，被上訴人認系爭專利更正後之請求項1至12，因違反核准時專利法第22條第4項之規定而不具進步性，而為舉發成立並予撤銷，符合法律規定，訴願決定予以維持，並無違誤。是以，上訴人仍執前詞，請求撤銷原處分關於舉發成立部分及訴願決定，為無理由，應予駁回。
四、上訴意旨略以：㈠證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，技術手段南轅北轍，顯不相容。原判決認定「是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效」係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。㈡證據10至12之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異甚大，原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。㈢訴願決定及原處分認定證據3揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵，原判決第48頁認定證據3未揭露該技術特徵，但仍維持訴願決定及原處分。原判決未以系爭專利請求項1中所載之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，顯為後見之明，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。
五、本院查：
　㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為98年1月14日，經被上訴人於100年6月10日准予發明專利，於100年7月21日公告。參加人於105年8月26日提出舉發，上訴人則於107年6月15日提出申請專利範圍更正本，案經被上訴人審查，於107年11月13日作成「107年6月15日之更正事項，准予更正。請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。
　㈡次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，固得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾所知悉者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，則不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第1項、第4項定有明文。而發明有違反第22條第1項、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第1項、第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　
　㈢經查，系爭專利申請專利範圍共計12項請求項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人於107年6月15日提出系爭專利請求項1之更正，經被上訴人准予更正，第1項之內容如下：「一種直線傳動系統，包括：一過濾裝置；一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上；一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間；以及一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間，其中，該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間。」(原判決第35頁第4行至第15行）。證據3係一種成形機用直線移動裝置之潤滑裝置及潤滑方法(原判決第38頁第9行至第23行)，證據9
　　為一種油溫控制裝置，係用來冷卻工作機具（如CNC車床或銑床等）加工時所用之大量切削油(原判決第41頁第2行至第15行)。原審經由比對證據3及證據9所揭示之內容，論明：證據3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據19已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。雖證據3、證據19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵，惟證據3說明書第23頁第10至14行已揭示利用潤滑油35加以冷卻滾珠螺桿，並在供油管34途中設置冷卻裝置來冷卻潤滑油35；證據19說明書第【0025】段及圖式第2圖，並已揭示將壓縮空氣源54供應的空氣流與潤滑劑在霧生成裝置52中混合，再注入螺桿28和螺帽30的間隙56作為潤滑，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可因冷卻螺桿之目的，將證據3之冷卻裝置分別設置於證據19之潤滑劑供應裝置16及壓縮空氣源54，是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效。另證據3與證據19同屬直線傳動系統相關技術領域，且在該技術領域之滾珠螺桿潤滑目的上具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有組合動機，以達成系爭專利所欲完成之功效，及上訴人於原審之主張如何不足採取之論證取捨等事項，均於理由中詳為論斷，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所謂原判決有違背法令或理由不備之情形。上訴意旨以：證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，功能或作用亦無共通性。原判決未以系爭專利請求項1之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，即非可採。
　㈣發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。又判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。原判決業論明：證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，並無判決理由不備或適用法規不當之情事。故上訴意旨主張證據2、證據3、證據19並無組合動機，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，原判決係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，均無可採。
　㈤經查，系爭專利所欲解決的問題在於因滾珠螺桿裝置的散熱效果不佳，可能使得螺桿會因溫度變化產生熱變形的問題，故採取透過液體及氣體溫控裝置來維持滾珠螺帽與螺桿間的溫度，以避免滑軌及螺桿因溫度變化而產生熱變形的問題(系爭專利說明書參照）。原判決因認證據2、3、5、6、19同屬直線傳動系統相關領域，雖略不同於證據10至12之液體溫控裝置技術，然屬相關或共通之技術領域，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術，以達成其所欲完成之功效，故非無組合動機等情，並無不合。上訴意旨以：證據10至12之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異甚大。原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域具有通常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決適用法規不當或理由不備，並非可採。
　㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日
                    最高行政法院第四庭
                        審判長法  官  陳　國　成　
                              法  官　蕭　惠　芳
                              法  官　曹　瑞　卿
                              法  官　高　愈　杰
                              法  官　林　惠　瑜


以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異
中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日
　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡　宜　婷

最　高　行　政　法　院　判　決

109年度上字第596號

上　訴　人　全球傳動科技股份有限公司



代　表　人　李清崑                                      

訴訟代理人　李文賢　專利師





          　劉蘊文　律師

          　翁振耘　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局





代　表　人　洪淑敏              

參　加　人　上銀科技股份有限公司



代　表　人　卓文恒                                      

訴訟代理人　陳群顯　律師

          　許凱婷　律師

          　柯凱繼　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月

11日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108

年度行專訴字第46號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、事實概要：上訴人於民國98年1月14日以「直線傳動系統」

    向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共12項，經被上訴

    人編為第98101298號審查後准予專利，發給發明第I345615

    號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核

    准時專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，對之

    提起舉發。上訴人則於107年6月15日提出系爭專利申請專利

    範圍更正，經被上訴人審查，准予更正，但認更正後之系爭

    專利違反前述專利法第22條第4項規定，而以107年11月13日

    （107）智專三(三)05051字第10721058670號專利舉發審定

    書為「107年6月15日之更正事項，准予更正」及「請求項1

    至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人

    對原處分舉發成立之部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤

    銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分。經智慧財產法院10

    8年度行專訴字第46號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後

    ，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用

    原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠證據2圖式第19圖(如原

    判決附圖2)揭露二線性滑軌裝置，每一線性滑軌裝置具有一

    導軌102及一滑塊103，該滑塊103滑設於該導軌102上；一滾

    珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿軸1及一

    滾珠螺帽2，該滾珠螺帽2套設並滑設於該螺桿軸1上，其中

    證據2之導軌102、滑塊103、螺桿軸1、滾珠螺帽2，可分別

    相當於系爭專利請求項1之滑軌、滑塊、螺桿、滾珠螺帽。

    是以，證據2已揭露系爭專利請求項1之「一種直線傳動系統

    」及「一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設

    於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具

    有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上

    」之技術特徵。㈡證據3揭露一種直線移動裝置，其說明書第

    20頁第4至6行記載「潤滑油供給幫浦47從潤滑油儲槽49內所

    吸取的潤滑油35會先通過前述過濾裝置46而被過濾」，證據

    3之過濾裝置46即相當於系爭專利請求項1之過濾裝置，是以

    ，證據3已揭露系爭專利請求項1「一過濾裝置」之技術特徵

    。證據2、3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由

    該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠

    螺帽之間」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求項1「一

    氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」

    之技術特徵。㈢證據19實已揭露系爭專利請求項1之「該液體

    及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間

    」技術特徵。證據2、3、19均未揭露系爭專利請求項1「一

    氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」

    之技術特徵。證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，

    彼此之技術領域具有關連性；由證據2說明書第2欄第45至49

    行、證據3說明書第7頁第21至23行、證據19說明書第【0005

    】段落記載，可知證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效

    果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17

    圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管3

    4、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此

    之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識

    者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項

    1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求

    項1不具進步性。證據2、3、19之組合可證明系爭專利請求

    項1至4、6、7、9、11不具進步性。㈣證據2、3、5、19之組

    合；證據2、3、6、19之組合；證據2、3、8、19之組合；證

    據2、3、9、19之組合；證據2、3、10、19之組合；證據2、

    3、11、19之組合；證據2、3、12、19之組合，同樣均可證

    明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。證據2、

    3、13、19之組合，以及證據2、3、8、13、19，或證據2、3

    、9、13、19之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步

    性。證據2、3、14、19之組合，以及證據2、3、15、19，或

    證據2、3、16、19，或證據2、3、8、14、19，或證據2、3

    、8、15、19，或證據2、3、8、16、19，或證據2、3、9、1

    4、19，或證據2、3、9、15、19，或證據2、3、9、16、19

    ，或證據2、3、14、16、19，或證據2、3、15、16、19之組

    合，均足以證明系爭專利請求項8不具進步性。㈤證據2、3、

    17、19之組合，以及證據2、3、8、17、19，或證據2、3、9

    、17、19之組合，均足以證明系爭專利請求項10不具進步性

    。證據2、3、19之組合，以及證據2、3、5、19，或證據2、

    3、6、19，或證據2、3、8、19，或證據2、3、9、19，或證

    據2、3、18、19，或證據2、3、8、18、19，或證據2、3、9

    、18、19之組合，均足以證明系爭專利請求項12不具進步性

    。原處分已說明證據組合動機，並未違反說明理由之規定或

    構成訴外審查之違法。綜上所述，系爭專利請求項1至12均

    不具進步性，且原處分並未有理由不備或構成訴外審查之違

    法，從而，被上訴人認系爭專利更正後之請求項1至12，因

    違反核准時專利法第22條第4項之規定而不具進步性，而為

    舉發成立並予撤銷，符合法律規定，訴願決定予以維持，並

    無違誤。是以，上訴人仍執前詞，請求撤銷原處分關於舉發

    成立部分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

四、上訴意旨略以：㈠證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤

    滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以

    限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據

    19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每

    個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上

    並不相同，技術手段南轅北轍，顯不相容。原判決認定「是

    以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有

    無法預期的功效」係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違

    反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判

    決違背法令且有判決不備理由之違法。㈡證據10至12之技術

    領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異甚

    大，原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相關

    之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域中具有通常知識

    者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成

    能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及

    本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法

    。㈢訴願決定及原處分認定證據3揭露系爭專利請求項1「一

    氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」

    之技術特徵，原判決第48頁認定證據3未揭露該技術特徵，

    但仍維持訴願決定及原處分。原判決未以系爭專利請求項1

    中所載之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作

    成結論，顯為後見之明，違反核准時專利法第22條第2項規

    定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之

    違法。

五、本院查：

　㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定

    。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日

    為98年1月14日，經被上訴人於100年6月10日准予發明專利

    ，於100年7月21日公告。參加人於105年8月26日提出舉發，

    上訴人則於107年6月15日提出申請專利範圍更正本，案經被

    上訴人審查，於107年11月13日作成「107年6月15日之更正

    事項，准予更正。請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處

    分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之

    99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即核准

    時專利法）規定為斷。

　㈡次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用

    之發明，固得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得

    發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用或已為

    公眾所知悉者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申

    請前之先前技術所能輕易完成時，則不得依同法申請取得發

    明專利，同法第22條第1項、第4項定有明文。而發明有違反

    第22條第1項、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向

    專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規

    定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第1項、第4

    項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證

    據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開

    專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　

　㈢經查，系爭專利申請專利範圍共計12項請求項，其中請求項1

    為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人於107年6月15日提出系

    爭專利請求項1之更正，經被上訴人准予更正，第1項之內容

    如下：「一種直線傳動系統，包括：一過濾裝置；一線性滑

    軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一

    滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾

    珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上；一液體溫控裝

    置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與

    該滾珠螺帽之間；以及一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該

    螺桿與該滾珠螺帽之間，其中，該液體及該氣體係經過混合

    後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間。」(原判決第35頁

    第4行至第15行）。證據3係一種成形機用直線移動裝置之潤

    滑裝置及潤滑方法(原判決第38頁第9行至第23行)，證據9

　　為一種油溫控制裝置，係用來冷卻工作機具（如CNC車床或

    銑床等）加工時所用之大量切削油(原判決第41頁第2行至第

    15行)。原審經由比對證據3及證據9所揭示之內容，論明：

    證據3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾

    裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之

    間」之技術特徵。證據19已揭露系爭專利請求項1之「該液

    體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之

    間」技術特徵。雖證據3、證據19均未揭露系爭專利請求項1

    「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之

    間」之技術特徵，惟證據3說明書第23頁第10至14行已揭示

    利用潤滑油35加以冷卻滾珠螺桿，並在供油管34途中設置冷

    卻裝置來冷卻潤滑油35；證據19說明書第【0025】段及圖式

    第2圖，並已揭示將壓縮空氣源54供應的空氣流與潤滑劑在

    霧生成裝置52中混合，再注入螺桿28和螺帽30的間隙56作為

    潤滑，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可因冷卻

    螺桿之目的，將證據3之冷卻裝置分別設置於證據19之潤滑

    劑供應裝置16及壓縮空氣源54，是以該差異技術特徵僅為證

    據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效。另證據3

    與證據19同屬直線傳動系統相關技術領域，且在該技術領域

    之滾珠螺桿潤滑目的上具有共通性，該發明所屬技術領域中

    具有通常知識者自有組合動機，以達成系爭專利所欲完成之

    功效，及上訴人於原審之主張如何不足採取之論證取捨等事

    項，均於理由中詳為論斷，乃係就系爭專利申請範圍確定系

    爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對請求項申請專

    利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，是原判

    決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所

    謂原判決有違背法令或理由不備之情形。上訴意旨以：證據

    3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。

    證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑

    油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是

    混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤

    滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，功能或作

    用亦無共通性。原判決未以系爭專利請求項1之發明整體為

    判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，係以後見之

    明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項

    規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，即

    非可採。

　㈣發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但為其所屬技術

    領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時

    ，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明

    文。又判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全

    部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容

    ，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內

    容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明

    所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證

    之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有

    關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之

    功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已

    明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議

    等因素。原判決業論明：證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線

    傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；證據2、3、19均記

    載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通

    性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第

    13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用

    以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬

    技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕

    易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，

    足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已明確論述其

    事實認定之依據及得心證之理由，並無判決理由不備或適用

    法規不當之情事。故上訴意旨主張證據2、證據3、證據19並

    無組合動機，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，原

    判決係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利

    法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由

    之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取

    捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，

    均無可採。

　㈤經查，系爭專利所欲解決的問題在於因滾珠螺桿裝置的散熱

    效果不佳，可能使得螺桿會因溫度變化產生熱變形的問題，

    故採取透過液體及氣體溫控裝置來維持滾珠螺帽與螺桿間的

    溫度，以避免滑軌及螺桿因溫度變化而產生熱變形的問題(

    系爭專利說明書參照）。原判決因認證據2、3、5、6、19同

    屬直線傳動系統相關領域，雖略不同於證據10至12之液體溫

    控裝置技術，然屬相關或共通之技術領域，則該發明所屬技

    術領域中具有通常知識者自有動機參考與直線傳動技術領域

    相關之液體溫控裝置技術，以達成其所欲完成之功效，故非

    無組合動機等情，並無不合。上訴意旨以：證據10至12之技

    術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異

    甚大。原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相

    關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域具有通常知識

    者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成

    能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，

    構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，係就原審

    所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決適用法規不當或

    理由不備，並非可採。

　㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴

    意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回

    。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1

    條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如

    主文。
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                              法  官　蕭　惠　芳

                              法  官　曹　瑞　卿

                              法  官　高　愈　杰

                              法  官　林　惠　瑜



以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡　宜　婷




最　高　行　政　法　院　判　決

109年度上字第596號

上　訴　人　全球傳動科技股份有限公司



代　表　人　李清崑                                      

訴訟代理人　李文賢　專利師





          　劉蘊文　律師

          　翁振耘　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局





代　表　人　洪淑敏              

參　加　人　上銀科技股份有限公司



代　表　人　卓文恒                                      

訴訟代理人　陳群顯　律師

          　許凱婷　律師

          　柯凱繼　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月11日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行專訴字第46號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、事實概要：上訴人於民國98年1月14日以「直線傳動系統」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共12項，經被上訴人編為第98101298號審查後准予專利，發給發明第I345615號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，對之提起舉發。上訴人則於107年6月15日提出系爭專利申請專利範圍更正，經被上訴人審查，准予更正，但認更正後之系爭專利違反前述專利法第22條第4項規定，而以107年11月13日（107）智專三(三)05051字第10721058670號專利舉發審定書為「107年6月15日之更正事項，准予更正」及「請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人對原處分舉發成立之部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分。經智慧財產法院108年度行專訴字第46號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：㈠證據2圖式第19圖(如原判決附圖2)揭露二線性滑軌裝置，每一線性滑軌裝置具有一導軌102及一滑塊103，該滑塊103滑設於該導軌102上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿軸1及一滾珠螺帽2，該滾珠螺帽2套設並滑設於該螺桿軸1上，其中證據2之導軌102、滑塊103、螺桿軸1、滾珠螺帽2，可分別相當於系爭專利請求項1之滑軌、滑塊、螺桿、滾珠螺帽。是以，證據2已揭露系爭專利請求項1之「一種直線傳動系統」及「一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上」之技術特徵。㈡證據3揭露一種直線移動裝置，其說明書第20頁第4至6行記載「潤滑油供給幫浦47從潤滑油儲槽49內所吸取的潤滑油35會先通過前述過濾裝置46而被過濾」，證據3之過濾裝置46即相當於系爭專利請求項1之過濾裝置，是以，證據3已揭露系爭專利請求項1「一過濾裝置」之技術特徵。證據2、3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。㈢證據19實已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。證據2、3、19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；由證據2說明書第2欄第45至49行、證據3說明書第7頁第21至23行、證據19說明書第【0005】段落記載，可知證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2、3、19之組合可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。㈣證據2、3、5、19之組合；證據2、3、6、19之組合；證據2、3、8、19之組合；證據2、3、9、19之組合；證據2、3、10、19之組合；證據2、3、11、19之組合；證據2、3、12、19之組合，同樣均可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。證據2、3、13、19之組合，以及證據2、3、8、13、19，或證據2、3、9、13、19之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步性。證據2、3、14、19之組合，以及證據2、3、15、19，或證據2、3、16、19，或證據2、3、8、14、19，或證據2、3、8、15、19，或證據2、3、8、16、19，或證據2、3、9、14、19，或證據2、3、9、15、19，或證據2、3、9、16、19，或證據2、3、14、16、19，或證據2、3、15、16、19之組合，均足以證明系爭專利請求項8不具進步性。㈤證據2、3、17、19之組合，以及證據2、3、8、17、19，或證據2、3、9、17、19之組合，均足以證明系爭專利請求項10不具進步性。證據2、3、19之組合，以及證據2、3、5、19，或證據2、3、6、19，或證據2、3、8、19，或證據2、3、9、19，或證據2、3、18、19，或證據2、3、8、18、19，或證據2、3、9、18、19之組合，均足以證明系爭專利請求項12不具進步性。原處分已說明證據組合動機，並未違反說明理由之規定或構成訴外審查之違法。綜上所述，系爭專利請求項1至12均不具進步性，且原處分並未有理由不備或構成訴外審查之違法，從而，被上訴人認系爭專利更正後之請求項1至12，因違反核准時專利法第22條第4項之規定而不具進步性，而為舉發成立並予撤銷，符合法律規定，訴願決定予以維持，並無違誤。是以，上訴人仍執前詞，請求撤銷原處分關於舉發成立部分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

四、上訴意旨略以：㈠證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，技術手段南轅北轍，顯不相容。原判決認定「是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效」係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。㈡證據10至12之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異甚大，原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。㈢訴願決定及原處分認定證據3揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵，原判決第48頁認定證據3未揭露該技術特徵，但仍維持訴願決定及原處分。原判決未以系爭專利請求項1中所載之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，顯為後見之明，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。

五、本院查：

　㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為98年1月14日，經被上訴人於100年6月10日准予發明專利，於100年7月21日公告。參加人於105年8月26日提出舉發，上訴人則於107年6月15日提出申請專利範圍更正本，案經被上訴人審查，於107年11月13日作成「107年6月15日之更正事項，准予更正。請求項1至12舉發成立，應予撤銷」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。

　㈡次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，固得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾所知悉者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，則不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第1項、第4項定有明文。而發明有違反第22條第1項、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第1項、第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開專利法之規定，自應為舉發成立之處分。　

　㈢經查，系爭專利申請專利範圍共計12項請求項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人於107年6月15日提出系爭專利請求項1之更正，經被上訴人准予更正，第1項之內容如下：「一種直線傳動系統，包括：一過濾裝置；一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上；一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間；以及一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間，其中，該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間。」(原判決第35頁第4行至第15行）。證據3係一種成形機用直線移動裝置之潤滑裝置及潤滑方法(原判決第38頁第9行至第23行)，證據9

　　為一種油溫控制裝置，係用來冷卻工作機具（如CNC車床或銑床等）加工時所用之大量切削油(原判決第41頁第2行至第15行)。原審經由比對證據3及證據9所揭示之內容，論明：證據3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據19已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。雖證據3、證據19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵，惟證據3說明書第23頁第10至14行已揭示利用潤滑油35加以冷卻滾珠螺桿，並在供油管34途中設置冷卻裝置來冷卻潤滑油35；證據19說明書第【0025】段及圖式第2圖，並已揭示將壓縮空氣源54供應的空氣流與潤滑劑在霧生成裝置52中混合，再注入螺桿28和螺帽30的間隙56作為潤滑，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可因冷卻螺桿之目的，將證據3之冷卻裝置分別設置於證據19之潤滑劑供應裝置16及壓縮空氣源54，是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效。另證據3與證據19同屬直線傳動系統相關技術領域，且在該技術領域之滾珠螺桿潤滑目的上具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有組合動機，以達成系爭專利所欲完成之功效，及上訴人於原審之主張如何不足採取之論證取捨等事項，均於理由中詳為論斷，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所謂原判決有違背法令或理由不備之情形。上訴意旨以：證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，功能或作用亦無共通性。原判決未以系爭專利請求項1之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，即非可採。

　㈣發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。又判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。原判決業論明：證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，並無判決理由不備或適用法規不當之情事。故上訴意旨主張證據2、證據3、證據19並無組合動機，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，原判決係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為不當，均無可採。

　㈤經查，系爭專利所欲解決的問題在於因滾珠螺桿裝置的散熱效果不佳，可能使得螺桿會因溫度變化產生熱變形的問題，故採取透過液體及氣體溫控裝置來維持滾珠螺帽與螺桿間的溫度，以避免滑軌及螺桿因溫度變化而產生熱變形的問題(系爭專利說明書參照）。原判決因認證據2、3、5、6、19同屬直線傳動系統相關領域，雖略不同於證據10至12之液體溫控裝置技術，然屬相關或共通之技術領域，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機參考與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術，以達成其所欲完成之功效，故非無組合動機等情，並無不合。上訴意旨以：證據10至12之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差異甚大。原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域具有通常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決適用法規不當或理由不備，並非可採。

　㈥綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日
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                              法  官　曹　瑞　卿
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以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　110 　年　　8 　　月　　19　　日

　　　　　　　　　　　　　　　書記官　蔡　宜　婷



