
最  高  行  政  法  院  判  決

112年度上字第817號

上  訴  人  日商三星鑽石工業股份有限公司

代  表  人  若林  真幸         

訴訟代理人  朱百強  律師

            陳佳菁  律師

            楊瑞吉  專利師

被 上訴 人  經濟部智慧財產局

代  表  人  廖承威             

參  加  人  郭宮寶                                     

訴訟代理人  賴蘇民  律師（兼送達代收人）

            孫德沛  律師

            洪子洵  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112年9月

21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第7號行政判決，提起

上訴，本院判決如下：

　　主  文

一、上訴駁回。 

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、爭訟概要：

  ㈠上訴人前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被上訴人申

請發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-34

8256號及2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案
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主張優先權。嗣上訴人就前揭專利申請案於101年11月23日

向被上訴人申請分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申

請專利範圍共9項，經被上訴人審查後准予專利，並發給發

明第I499568號專利證書（下稱系爭專利）。

  ㈡參加人於108年12月13日以系爭專利違反核准時專利法第26

條第2項、第22條第2項規定，提起舉發，上訴人則於109年4

月23日提出系爭專利說明書更正本，經被上訴人認其更正符

合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9有違核

准時專利法第22條第2項規定，於111年7月7日以(111)智專

三㈢02063字第11120675270號專利舉發審定書（下稱原處

分）為「109年4月23日之更正事項，准予更正」、「請求項

1至9舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人就原處分關於

「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起訴

願，經決定駁回，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原

處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤

銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）112年度行專訴字

第7號行政判決（下稱原判決）駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均

引用原判決之記載。

三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上

訴意旨補充論述如下：

  ㈠按發明如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，不得取得發明專利，專利法第22條

第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違

反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢

附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第7

3條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專

利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明

之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為

舉發成立之處分。
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　㈡經查，系爭專利請求項1為：「一種刀輪保持具，其特徵在

於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2

個內壁之缺口(1A)、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽

(1B)、插入該銷槽之銷(1C)、及插入該缺口並藉由該銷安裝

成旋轉自如之劃線形成用刀輪(1D)；另一端具有安裝部，以

形成傾斜部的方式於一面切削形成（1E)；該另一端的至少

一部分係以磁性體構成(1F)；包含該傾斜部之面形成為與該

銷槽平行(1G)。」而兩造及參加人均不爭執證據2、證據6均

已分別揭露系爭專利請求項１(1A)、(1B)、(1C)、(1D)之技

術特徵。又證據3已揭露一種用於切削螺紋具有桿狀多刃刀

片之切削刀具夾具，依圖式第1圖與說明書第[0012]、[001

3]、[0014]段記載「切削工具之夾具2前端具有孔3可供置放

刀架5，刀架一端部具有切削刃6，另一端切面9呈傾斜狀置

於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，其中證據3

之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與

固定件10接觸定位，即相當於系爭專利請求項1之「另一端

具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據

3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；證據4揭露一種

用於車床切削之刀具保持具，依圖式第1、2圖與說明書第[0

019]段記載「當刀具保持具4的嵌合軸部4a嵌合到適配器3的

嵌合孔3a時，斜面部t位於調節螺釘孔f的延長線上，平坦部

位於h位於固定螺絲孔k的延長線上。因此，旋入調節螺釘孔

f的調節螺釘10的頂端抵接在斜面部t上，並且旋入固定螺釘

孔k的固定螺釘11的頂端能夠與平坦部h接觸」，其中證據4

之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接，能固

定調整刀具保持具4的突出量，即相當於系爭專利請求項1之

「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形

成」，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；

另證據5揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，依圖式第1

圖與說明書第2頁第8至14行記載「在刀架1中，切割輪3可旋

轉地安裝在軸線2上的狹槽中。軸2設於由槽中斷的孔中。具
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有鐵磁特性的鋼製成的刀架1，在切割輪3的相對側上，具有

一軸環4和一柱形銷5，柱形銷5位於座體7的洞6中。此確保

該刀架1可適當置中或固定。座體7上設有朝向該軸環4呈橫

向地扇形狀的磁化永磁體8，以將刀架牢固地保持」，其中

證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於請求項

1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，故證據5已

揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)等情，為原審依職權

所確定之事實，核與卷證相符。

　㈢原判決依調查證據之辯論結果，論明：證據5已揭露柱形銷5

位於座體7的洞6中，確保該刀架1可適當置中或固定，其中

柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故證據5已揭

露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座體7之洞6的側壁的

正向力所產生的摩擦力之功效，且證據5雖係藉由軸環4與永

磁體8吸附固定，惟依然會有刀輪切割作用力大於磁吸力而

使刀輪保持器產生晃動之問題，仍有再進行軸方向定位或調

整之動機。另證據3已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置

於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸向定

位。據此，證據5與證據3均已揭示軸向定位之技術手段，且

證據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，

因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者在需要快速定位

及安裝刀具時，自有合理動機將證據3之切面9設置於證據5

之刀架1之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸2

的延伸方向平行，故證據5與證據3之間即有組合動機。再

者，由於證據2、5、6均為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為

切削工具之刀刃保持裝置，同屬切削刀具保持裝置之相關技

術領域，均用以對工件進行切割，具有功能與作用上的共通

性。是以，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將

證據3之切面9或證據4之斜面部t，設置於證據2、5、6之刀

架之另一端，而使得該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該

刀輪銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並

使用證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利請求
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項1之發明。從而，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求

項1不具進步性等語，經核並無違反經驗法則、論理法則或

證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理

由或理由矛盾情事。是以，上訴意旨仍執陳詞主張：原判決

就證據5之柱形銷5與座體7的洞6的壁面之間是否為接觸的狀

態認定不一，復就證據5是否存在「刀輪保持器產生晃動」

之問題，以及「是否具有摩擦力之功效」等認定，徒憑臆

測，與所憑據之內容不符，對於上訴人提出之客觀事證亦無

任何說明。何況，本件先前技術所涉領域包含劃線作業領域

與切割作業領域二者，而該二者對於工件所賦予之作用不

同，對於安裝構造之要求自亦不同，故並無組合之動機，是

原判決有未依事證判斷，且有判決理由不備暨矛盾之違背法

令情事云云，無非係其一己之主觀見解及就原審認定事實、

證據取捨之職權行使事項為指摘，即非可採。

　㈣上訴意旨雖稱：證據5「切割輪3的相對側」並未揭露系爭專

利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵，

且針對系爭專利請求項1「傾斜部」(1G)之特徵，原判決係

透過證據3、證據4及證據5之組合自行推導，拼湊得出，卻

未以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通

常知識之觀點作成客觀的判斷，甚至就此些先前技術之認

定，亦與所憑證據內容不符等語。惟查，證據5之說明書第2

頁第8至14行已記載「在切割輪3的相對側上，具有一軸環4

和柱形銷5」乙情，為原判決依法所認定之事實。而所謂相

對側是指上側與下側，亦即，切割輪3在下側，而軸環4和柱

形銷5在上側，且對照原判決附圖，其中證據5之主要圖式

（圖1）已揭示一端為切割小輪3（或說明書之切割輪3），

而另一端為包含柱形栓5及轉向套環4（或說明書之柱形銷5

及軸環4）。因此，刀架1的軸環4（或為圖1中的切割刀片1

的轉向套環4）所在位置相當於系爭專利請求項1「一種刀輪

保持具……該另一端」之技術特徵。是以，原判決認定證據

5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於系爭專利請
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求項1之「該『另一端』的至少一部分係以磁性體構成」，

而揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)，並無違誤。再

者，證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部1

5內；證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10

抵接等節，亦為原判決所是認，是系爭專利請求項1所界定

之「傾斜部之面」技術特徵已見於證據3之切面9或證據4之

傾斜面部t。而系爭專利請求項1並未界定「傾斜部」作用，

因此只要「形成與銷槽平行」即足對應於系爭專利請求項1

所稱「傾斜部之面」。是以，上訴意旨前開主張，亦無足

取。

　㈤上訴意旨固另稱：參考系爭專利之發明說明及圖示可知，系

爭專利之發明係將校正資料分解為如下兩個步驟：⒈抵消存

在於更換頻率較低之劃線頭112及保持具接頭20的單元固有

之偏位值的校正資料（第2校正值），及⒉抵消需頻繁更換

之刀輪保持具固有之偏位值（第1位偏位值，即請求項9所限

定之刀輪保持具之「劃線時之偏位」）的校正資料（第1校

正值）。又請求項9之請求標的為「刀輪保持具」，故針對

上述2個部分之校正資料中與「刀輪保持具」相關的第1校正

值進行限定。然而，原判決未參考系爭專利說明書正確理解

系爭專利請求項9之發明，即否定系爭專利請求項9之進步

性，顯有違誤等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍

為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專

利法第58條第4項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得

審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，

惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括

性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應

限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀

入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現

之專利權範圍。經查，原判決已說明系爭專利說明書並未明

確記載申請專利範圍或請求項9之內容應限於實施例及圖

式，且觀請求項9所載「該固有資料，包含用以抵消劃線時
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之偏位的校正資料」，並未具體限定「用以抵消劃線時之偏

位的校正資料」之態樣，尚不得依系爭專利說明書及圖式之

「校正資料」態樣，而認系爭專利請求項9與證據7揭露之技

術內容有所不同。從而，原判決認定證據7可對應系爭專利

請求項9之技術特徵，亦無違誤。上訴人前開主張，尚無足

取。

　㈥專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發

聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並

應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」依

100年12月21日增訂時之立法理由載以：「在舉發聲明範圍

內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第

78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強

時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在

審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦

得審酌之。」職是，舉發之審查，原則上應由舉發人負舉證

責任，例外於審查人員因職權明顯知悉相關證據（例如：其

他舉發案之證據），或有確定民事判決認定系爭專利請求項

無效時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又所謂「職

權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而

例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，

為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理

由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提

出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據

之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非屬專利法

第75條之職權審查。本件關於上訴人主張原處分職權審查舉

發人未提出之理由，卻未給予上訴人答辯之機會，有違專利

法第75條之規定部分，原判決業已敘明：證據2至6均係參加

人於舉發程序中所提出之證據組合，並非「舉發人未提出之

理由及證據」，而專利專責機關即被上訴人本得依其調查證

據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結

果，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範圍內作判斷，並
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不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。是以，本件證據2

至6既皆為參加人於舉發程序所提出之證據組合，非為其他

舉發案之證據，亦非為其他確定民事判決認定系爭專利請求

項無效之證據而發動之職權審查，依前述說明，自非屬專利

法第75條所稱職權審查之情形，即無依該條規定通知專利權

人即上訴人限期答辯程序之適用。上訴意旨主張原處分有違

專利法第75條之規定云云，要非可採。

四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。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。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理

法第1條、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　　114 　年　　10　　月　　2 　　日

                    最高行政法院第二庭

                        審判長法官  陳　國　成　

                              法官　高  愈  杰

                              法官　楊  坤  樵

                              法官　李  明  益

                              法官　林  秀  圓

　　　　　　　　　　　　　　　

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　2 　　日

                              書記官  蕭  君  卉
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最  高  行  政  法  院  判  決
112年度上字第817號
上  訴  人  日商三星鑽石工業股份有限公司




代  表  人  若林  真幸          
訴訟代理人  朱百強  律師
            陳佳菁  律師
            楊瑞吉  專利師




被 上訴 人  經濟部智慧財產局




代  表  人  廖承威              
參  加  人  郭宮寶                                      


訴訟代理人  賴蘇民  律師（兼送達代收人）
            孫德沛  律師
            洪子洵  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112年9月21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第7號行政判決，提起上訴，本院判決如下：
　　主  文
一、上訴駁回。 
二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。
　　理  由
一、爭訟概要：
  ㈠上訴人前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被上訴人申請發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-348256號及2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案主張優先權。嗣上訴人就前揭專利申請案於101年11月23日向被上訴人申請分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申請專利範圍共9項，經被上訴人審查後准予專利，並發給發明第I499568號專利證書（下稱系爭專利）。
  ㈡參加人於108年12月13日以系爭專利違反核准時專利法第26條第2項、第22條第2項規定，提起舉發，上訴人則於109年4月23日提出系爭專利說明書更正本，經被上訴人認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9有違核准時專利法第22條第2項規定，於111年7月7日以(111)智專三㈢02063字第11120675270號專利舉發審定書（下稱原處分）為「109年4月23日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人就原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經決定駁回，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）112年度行專訴字第7號行政判決（下稱原判決）駁回，遂提起本件上訴。
二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均引用原判決之記載。
三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上訴意旨補充論述如下：
  ㈠按發明如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，不得取得發明專利，專利法第22條第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第73條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。
　㈡經查，系爭專利請求項1為：「一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口(1A)、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽(1B)、插入該銷槽之銷(1C)、及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪(1D)；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成（1E)；該另一端的至少一部分係以磁性體構成(1F)；包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行(1G)。」而兩造及參加人均不爭執證據2、證據6均已分別揭露系爭專利請求項１(1A)、(1B)、(1C)、(1D)之技術特徵。又證據3已揭露一種用於切削螺紋具有桿狀多刃刀片之切削刀具夾具，依圖式第1圖與說明書第[0012]、[0013]、[0014]段記載「切削工具之夾具2前端具有孔3可供置放刀架5，刀架一端部具有切削刃6，另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，其中證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；證據4揭露一種用於車床切削之刀具保持具，依圖式第1、2圖與說明書第[0019]段記載「當刀具保持具4的嵌合軸部4a嵌合到適配器3的嵌合孔3a時，斜面部t位於調節螺釘孔f的延長線上，平坦部位於h位於固定螺絲孔k的延長線上。因此，旋入調節螺釘孔f的調節螺釘10的頂端抵接在斜面部t上，並且旋入固定螺釘孔k的固定螺釘11的頂端能夠與平坦部h接觸」，其中證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接，能固定調整刀具保持具4的突出量，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；另證據5揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，依圖式第1圖與說明書第2頁第8至14行記載「在刀架1中，切割輪3可旋轉地安裝在軸線2上的狹槽中。軸2設於由槽中斷的孔中。具有鐵磁特性的鋼製成的刀架1，在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和一柱形銷5，柱形銷5位於座體7的洞6中。此確保該刀架1可適當置中或固定。座體7上設有朝向該軸環4呈橫向地扇形狀的磁化永磁體8，以將刀架牢固地保持」，其中證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，故證據5已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)等情，為原審依職權所確定之事實，核與卷證相符。
　㈢原判決依調查證據之辯論結果，論明：證據5已揭露柱形銷5位於座體7的洞6中，確保該刀架1可適當置中或固定，其中柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故證據5已揭露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座體7之洞6的側壁的正向力所產生的摩擦力之功效，且證據5雖係藉由軸環4與永磁體8吸附固定，惟依然會有刀輪切割作用力大於磁吸力而使刀輪保持器產生晃動之問題，仍有再進行軸方向定位或調整之動機。另證據3已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸向定位。據此，證據5與證據3均已揭示軸向定位之技術手段，且證據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者在需要快速定位及安裝刀具時，自有合理動機將證據3之切面9設置於證據5之刀架1之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸2的延伸方向平行，故證據5與證據3之間即有組合動機。再者，由於證據2、5、6均為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為切削工具之刀刃保持裝置，同屬切削刀具保持裝置之相關技術領域，均用以對工件進行切割，具有功能與作用上的共通性。是以，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據3之切面9或證據4之斜面部t，設置於證據2、5、6之刀架之另一端，而使得該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該刀輪銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並使用證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利請求項1之發明。從而，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性等語，經核並無違反經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理由或理由矛盾情事。是以，上訴意旨仍執陳詞主張：原判決就證據5之柱形銷5與座體7的洞6的壁面之間是否為接觸的狀態認定不一，復就證據5是否存在「刀輪保持器產生晃動」之問題，以及「是否具有摩擦力之功效」等認定，徒憑臆測，與所憑據之內容不符，對於上訴人提出之客觀事證亦無任何說明。何況，本件先前技術所涉領域包含劃線作業領域與切割作業領域二者，而該二者對於工件所賦予之作用不同，對於安裝構造之要求自亦不同，故並無組合之動機，是原判決有未依事證判斷，且有判決理由不備暨矛盾之違背法令情事云云，無非係其一己之主觀見解及就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指摘，即非可採。
　㈣上訴意旨雖稱：證據5「切割輪3的相對側」並未揭露系爭專利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵，且針對系爭專利請求項1「傾斜部」(1G)之特徵，原判決係透過證據3、證據4及證據5之組合自行推導，拼湊得出，卻未以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點作成客觀的判斷，甚至就此些先前技術之認定，亦與所憑證據內容不符等語。惟查，證據5之說明書第2頁第8至14行已記載「在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和柱形銷5」乙情，為原判決依法所認定之事實。而所謂相對側是指上側與下側，亦即，切割輪3在下側，而軸環4和柱形銷5在上側，且對照原判決附圖，其中證據5之主要圖式（圖1）已揭示一端為切割小輪3（或說明書之切割輪3），而另一端為包含柱形栓5及轉向套環4（或說明書之柱形銷5及軸環4）。因此，刀架1的軸環4（或為圖1中的切割刀片1的轉向套環4）所在位置相當於系爭專利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵。是以，原判決認定證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於系爭專利請求項1之「該『另一端』的至少一部分係以磁性體構成」，而揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)，並無違誤。再者，證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內；證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接等節，亦為原判決所是認，是系爭專利請求項1所界定之「傾斜部之面」技術特徵已見於證據3之切面9或證據4之傾斜面部t。而系爭專利請求項1並未界定「傾斜部」作用，因此只要「形成與銷槽平行」即足對應於系爭專利請求項1所稱「傾斜部之面」。是以，上訴意旨前開主張，亦無足取。
　㈤上訴意旨固另稱：參考系爭專利之發明說明及圖示可知，系爭專利之發明係將校正資料分解為如下兩個步驟：⒈抵消存在於更換頻率較低之劃線頭112及保持具接頭20的單元固有之偏位值的校正資料（第2校正值），及⒉抵消需頻繁更換之刀輪保持具固有之偏位值（第1位偏位值，即請求項9所限定之刀輪保持具之「劃線時之偏位」）的校正資料（第1校正值）。又請求項9之請求標的為「刀輪保持具」，故針對上述2個部分之校正資料中與「刀輪保持具」相關的第1校正值進行限定。然而，原判決未參考系爭專利說明書正確理解系爭專利請求項9之發明，即否定系爭專利請求項9之進步性，顯有違誤等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。經查，原判決已說明系爭專利說明書並未明確記載申請專利範圍或請求項9之內容應限於實施例及圖式，且觀請求項9所載「該固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位的校正資料」，並未具體限定「用以抵消劃線時之偏位的校正資料」之態樣，尚不得依系爭專利說明書及圖式之「校正資料」態樣，而認系爭專利請求項9與證據7揭露之技術內容有所不同。從而，原判決認定證據7可對應系爭專利請求項9之技術特徵，亦無違誤。上訴人前開主張，尚無足取。
　㈥專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」依100年12月21日增訂時之立法理由載以：「在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。」職是，舉發之審查，原則上應由舉發人負舉證責任，例外於審查人員因職權明顯知悉相關證據（例如：其他舉發案之證據），或有確定民事判決認定系爭專利請求項無效時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非屬專利法第75條之職權審查。本件關於上訴人主張原處分職權審查舉發人未提出之理由，卻未給予上訴人答辯之機會，有違專利法第75條之規定部分，原判決業已敘明：證據2至6均係參加人於舉發程序中所提出之證據組合，並非「舉發人未提出之理由及證據」，而專利專責機關即被上訴人本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範圍內作判斷，並不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。是以，本件證據2至6既皆為參加人於舉發程序所提出之證據組合，非為其他舉發案之證據，亦非為其他確定民事判決認定系爭專利請求項無效之證據而發動之職權審查，依前述說明，自非屬專利法第75條所稱職權審查之情形，即無依該條規定通知專利權人即上訴人限期答辯程序之適用。上訴意旨主張原處分有違專利法第75條之規定云云，要非可採。
四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。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。
五、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條、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　　114 　年　　10　　月　　2 　　日
                    最高行政法院第二庭
                        審判長法官  陳　國　成　
                              法官　高  愈  杰
                              法官　楊  坤  樵
                              法官　李  明  益
                              法官　林  秀  圓
　　　　　　　　　　　　　　　
以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異
中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　2 　　日
                              書記官  蕭  君  卉

最  高  行  政  法  院  判  決

112年度上字第817號

上  訴  人  日商三星鑽石工業股份有限公司





代  表  人  若林  真幸          

訴訟代理人  朱百強  律師

            陳佳菁  律師

            楊瑞吉  專利師





被 上訴 人  經濟部智慧財產局





代  表  人  廖承威              

參  加  人  郭宮寶                                      



訴訟代理人  賴蘇民  律師（兼送達代收人）

            孫德沛  律師

            洪子洵  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112年9月

21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第7號行政判決，提起

上訴，本院判決如下：

　　主  文

一、上訴駁回。 

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、爭訟概要：

  ㈠上訴人前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被上訴人申請

    發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-3482

    56號及2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案主

    張優先權。嗣上訴人就前揭專利申請案於101年11月23日向

    被上訴人申請分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申請

    專利範圍共9項，經被上訴人審查後准予專利，並發給發明

    第I499568號專利證書（下稱系爭專利）。

  ㈡參加人於108年12月13日以系爭專利違反核准時專利法第26條

    第2項、第22條第2項規定，提起舉發，上訴人則於109年4月

    23日提出系爭專利說明書更正本，經被上訴人認其更正符合

    規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9有違核准

    時專利法第22條第2項規定，於111年7月7日以(111)智專三㈢

    02063字第11120675270號專利舉發審定書（下稱原處分）為

    「109年4月23日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉

    發成立，應予撤銷」之處分。上訴人就原處分關於「請求項

    1至9舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經決定

    駁回，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「

    請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤銷。經智慧財

    產及商業法院（下稱原審）112年度行專訴字第7號行政判決

    （下稱原判決）駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均

    引用原判決之記載。

三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上

    訴意旨補充論述如下：

  ㈠按發明如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，不得取得發明專利，專利法第22條

    第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違

    反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢

    附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第7

    3條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專

    利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明

    之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為

    舉發成立之處分。

　㈡經查，系爭專利請求項1為：「一種刀輪保持具，其特徵在於

    ：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個

    內壁之缺口(1A)、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽(1

    B)、插入該銷槽之銷(1C)、及插入該缺口並藉由該銷安裝成

    旋轉自如之劃線形成用刀輪(1D)；另一端具有安裝部，以形

    成傾斜部的方式於一面切削形成（1E)；該另一端的至少一

    部分係以磁性體構成(1F)；包含該傾斜部之面形成為與該銷

    槽平行(1G)。」而兩造及參加人均不爭執證據2、證據6均已

    分別揭露系爭專利請求項１(1A)、(1B)、(1C)、(1D)之技術

    特徵。又證據3已揭露一種用於切削螺紋具有桿狀多刃刀片

    之切削刀具夾具，依圖式第1圖與說明書第[0012]、[0013]

    、[0014]段記載「切削工具之夾具2前端具有孔3可供置放刀

    架5，刀架一端部具有切削刃6，另一端切面9呈傾斜狀置於

    夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，其中證據3之

    刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固

    定件10接觸定位，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具

    有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據3

    已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；證據4揭露一種用

    於車床切削之刀具保持具，依圖式第1、2圖與說明書第[001

    9]段記載「當刀具保持具4的嵌合軸部4a嵌合到適配器3的嵌

    合孔3a時，斜面部t位於調節螺釘孔f的延長線上，平坦部位

    於h位於固定螺絲孔k的延長線上。因此，旋入調節螺釘孔f

    的調節螺釘10的頂端抵接在斜面部t上，並且旋入固定螺釘

    孔k的固定螺釘11的頂端能夠與平坦部h接觸」，其中證據4

    之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接，能固

    定調整刀具保持具4的突出量，即相當於系爭專利請求項1之

    「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」

    ，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；另證

    據5揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，依圖式第1圖與

    說明書第2頁第8至14行記載「在刀架1中，切割輪3可旋轉地

    安裝在軸線2上的狹槽中。軸2設於由槽中斷的孔中。具有鐵

    磁特性的鋼製成的刀架1，在切割輪3的相對側上，具有一軸

    環4和一柱形銷5，柱形銷5位於座體7的洞6中。此確保該刀

    架1可適當置中或固定。座體7上設有朝向該軸環4呈橫向地

    扇形狀的磁化永磁體8，以將刀架牢固地保持」，其中證據5

    之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於請求項1之「

    該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，故證據5已揭露

    系爭專利請求項1之技術特徵(1F)等情，為原審依職權所確

    定之事實，核與卷證相符。

　㈢原判決依調查證據之辯論結果，論明：證據5已揭露柱形銷5

    位於座體7的洞6中，確保該刀架1可適當置中或固定，其中

    柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故證據5已揭

    露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座體7之洞6的側壁的

    正向力所產生的摩擦力之功效，且證據5雖係藉由軸環4與永

    磁體8吸附固定，惟依然會有刀輪切割作用力大於磁吸力而

    使刀輪保持器產生晃動之問題，仍有再進行軸方向定位或調

    整之動機。另證據3已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置

    於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸向定位

    。據此，證據5與證據3均已揭示軸向定位之技術手段，且證

    據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，因

    此該發明所屬技術領域中具有通常知識者在需要快速定位及

    安裝刀具時，自有合理動機將證據3之切面9設置於證據5之

    刀架1之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸2的

    延伸方向平行，故證據5與證據3之間即有組合動機。再者，

    由於證據2、5、6均為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為切削

    工具之刀刃保持裝置，同屬切削刀具保持裝置之相關技術領

    域，均用以對工件進行切割，具有功能與作用上的共通性。

    是以，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據

    3之切面9或證據4之斜面部t，設置於證據2、5、6之刀架之

    另一端，而使得該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該刀輪

    銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並使用

    證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利請求項1之

    發明。從而，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1不

    具進步性等語，經核並無違反經驗法則、論理法則或證據法

    則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理由或理

    由矛盾情事。是以，上訴意旨仍執陳詞主張：原判決就證據

    5之柱形銷5與座體7的洞6的壁面之間是否為接觸的狀態認定

    不一，復就證據5是否存在「刀輪保持器產生晃動」之問題

    ，以及「是否具有摩擦力之功效」等認定，徒憑臆測，與所

    憑據之內容不符，對於上訴人提出之客觀事證亦無任何說明

    。何況，本件先前技術所涉領域包含劃線作業領域與切割作

    業領域二者，而該二者對於工件所賦予之作用不同，對於安

    裝構造之要求自亦不同，故並無組合之動機，是原判決有未

    依事證判斷，且有判決理由不備暨矛盾之違背法令情事云云

    ，無非係其一己之主觀見解及就原審認定事實、證據取捨之

    職權行使事項為指摘，即非可採。

　㈣上訴意旨雖稱：證據5「切割輪3的相對側」並未揭露系爭專

    利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵，且

    針對系爭專利請求項1「傾斜部」(1G)之特徵，原判決係透

    過證據3、證據4及證據5之組合自行推導，拼湊得出，卻未

    以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常

    知識之觀點作成客觀的判斷，甚至就此些先前技術之認定，

    亦與所憑證據內容不符等語。惟查，證據5之說明書第2頁第

    8至14行已記載「在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和柱

    形銷5」乙情，為原判決依法所認定之事實。而所謂相對側

    是指上側與下側，亦即，切割輪3在下側，而軸環4和柱形銷

    5在上側，且對照原判決附圖，其中證據5之主要圖式（圖1

    ）已揭示一端為切割小輪3（或說明書之切割輪3），而另一

    端為包含柱形栓5及轉向套環4（或說明書之柱形銷5及軸環4

    ）。因此，刀架1的軸環4（或為圖1中的切割刀片1的轉向套

    環4）所在位置相當於系爭專利請求項1「一種刀輪保持具……

    該另一端」之技術特徵。是以，原判決認定證據5之刀架1之

    軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於系爭專利請求項1之「

    該『另一端』的至少一部分係以磁性體構成」，而揭露系爭專

    利請求項1之技術特徵(1F)，並無違誤。再者，證據3之刀架

    5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內；證據4之刀

    具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接等節，亦為

    原判決所是認，是系爭專利請求項1所界定之「傾斜部之面

    」技術特徵已見於證據3之切面9或證據4之傾斜面部t。而系

    爭專利請求項1並未界定「傾斜部」作用，因此只要「形成

    與銷槽平行」即足對應於系爭專利請求項1所稱「傾斜部之

    面」。是以，上訴意旨前開主張，亦無足取。

　㈤上訴意旨固另稱：參考系爭專利之發明說明及圖示可知，系

    爭專利之發明係將校正資料分解為如下兩個步驟：⒈抵消存

    在於更換頻率較低之劃線頭112及保持具接頭20的單元固有

    之偏位值的校正資料（第2校正值），及⒉抵消需頻繁更換之

    刀輪保持具固有之偏位值（第1位偏位值，即請求項9所限定

    之刀輪保持具之「劃線時之偏位」）的校正資料（第1校正

    值）。又請求項9之請求標的為「刀輪保持具」，故針對上

    述2個部分之校正資料中與「刀輪保持具」相關的第1校正值

    進行限定。然而，原判決未參考系爭專利說明書正確理解系

    爭專利請求項9之發明，即否定系爭專利請求項9之進步性，

    顯有違誤等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準

    ，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法

    第58條第4項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得審酌

    說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申

    請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之

    界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於

    實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申

    請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專

    利權範圍。經查，原判決已說明系爭專利說明書並未明確記

    載申請專利範圍或請求項9之內容應限於實施例及圖式，且

    觀請求項9所載「該固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位

    的校正資料」，並未具體限定「用以抵消劃線時之偏位的校

    正資料」之態樣，尚不得依系爭專利說明書及圖式之「校正

    資料」態樣，而認系爭專利請求項9與證據7揭露之技術內容

    有所不同。從而，原判決認定證據7可對應系爭專利請求項9

    之技術特徵，亦無違誤。上訴人前開主張，尚無足取。

　㈥專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發

    聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並

    應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」依

    100年12月21日增訂時之立法理由載以：「在舉發聲明範圍

    內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第

    78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強

    時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在

    審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦

    得審酌之。」職是，舉發之審查，原則上應由舉發人負舉證

    責任，例外於審查人員因職權明顯知悉相關證據（例如：其

    他舉發案之證據），或有確定民事判決認定系爭專利請求項

    無效時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又所謂「職

    權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而

    例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，

    為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理

    由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提

    出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據

    之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非屬專利法

    第75條之職權審查。本件關於上訴人主張原處分職權審查舉

    發人未提出之理由，卻未給予上訴人答辯之機會，有違專利

    法第75條之規定部分，原判決業已敘明：證據2至6均係參加

    人於舉發程序中所提出之證據組合，並非「舉發人未提出之

    理由及證據」，而專利專責機關即被上訴人本得依其調查證

    據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果

    ，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範圍內作判斷，並不

    受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。是以，本件證據2至6

    既皆為參加人於舉發程序所提出之證據組合，非為其他舉發

    案之證據，亦非為其他確定民事判決認定系爭專利請求項無

    效之證據而發動之職權審查，依前述說明，自非屬專利法第

    75條所稱職權審查之情形，即無依該條規定通知專利權人即

    上訴人限期答辯程序之適用。上訴意旨主張原處分有違專利

    法第75條之規定云云，要非可採。

四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。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

    。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理

    法第1條、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　　114 　年　　10　　月　　2 　　日

                    最高行政法院第二庭

                        審判長法官  陳　國　成　

                              法官　高  愈  杰

                              法官　楊  坤  樵

                              法官　李  明  益

                              法官　林  秀  圓

　　　　　　　　　　　　　　　

以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異

中　　華　　民　　國　　114 　年　　10　　月　　2 　　日

                              書記官  蕭  君  卉




最  高  行  政  法  院  判  決

112年度上字第817號

上  訴  人  日商三星鑽石工業股份有限公司





代  表  人  若林  真幸          

訴訟代理人  朱百強  律師

            陳佳菁  律師

            楊瑞吉  專利師





被 上訴 人  經濟部智慧財產局





代  表  人  廖承威              

參  加  人  郭宮寶                                      



訴訟代理人  賴蘇民  律師（兼送達代收人）

            孫德沛  律師

            洪子洵  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112年9月21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第7號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

　　主  文

一、上訴駁回。 

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

　　理  由

一、爭訟概要：

  ㈠上訴人前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被上訴人申請發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-348256號及2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案主張優先權。嗣上訴人就前揭專利申請案於101年11月23日向被上訴人申請分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申請專利範圍共9項，經被上訴人審查後准予專利，並發給發明第I499568號專利證書（下稱系爭專利）。

  ㈡參加人於108年12月13日以系爭專利違反核准時專利法第26條第2項、第22條第2項規定，提起舉發，上訴人則於109年4月23日提出系爭專利說明書更正本，經被上訴人認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9有違核准時專利法第22條第2項規定，於111年7月7日以(111)智專三㈢02063字第11120675270號專利舉發審定書（下稱原處分）為「109年4月23日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴人就原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經決定駁回，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）112年度行專訴字第7號行政判決（下稱原判決）駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均引用原判決之記載。

三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上訴意旨補充論述如下：

  ㈠按發明如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，不得取得發明專利，專利法第22條第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第73條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

　㈡經查，系爭專利請求項1為：「一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口(1A)、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽(1B)、插入該銷槽之銷(1C)、及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪(1D)；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成（1E)；該另一端的至少一部分係以磁性體構成(1F)；包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行(1G)。」而兩造及參加人均不爭執證據2、證據6均已分別揭露系爭專利請求項１(1A)、(1B)、(1C)、(1D)之技術特徵。又證據3已揭露一種用於切削螺紋具有桿狀多刃刀片之切削刀具夾具，依圖式第1圖與說明書第[0012]、[0013]、[0014]段記載「切削工具之夾具2前端具有孔3可供置放刀架5，刀架一端部具有切削刃6，另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，其中證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；證據4揭露一種用於車床切削之刀具保持具，依圖式第1、2圖與說明書第[0019]段記載「當刀具保持具4的嵌合軸部4a嵌合到適配器3的嵌合孔3a時，斜面部t位於調節螺釘孔f的延長線上，平坦部位於h位於固定螺絲孔k的延長線上。因此，旋入調節螺釘孔f的調節螺釘10的頂端抵接在斜面部t上，並且旋入固定螺釘孔k的固定螺釘11的頂端能夠與平坦部h接觸」，其中證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接，能固定調整刀具保持具4的突出量，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；另證據5揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，依圖式第1圖與說明書第2頁第8至14行記載「在刀架1中，切割輪3可旋轉地安裝在軸線2上的狹槽中。軸2設於由槽中斷的孔中。具有鐵磁特性的鋼製成的刀架1，在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和一柱形銷5，柱形銷5位於座體7的洞6中。此確保該刀架1可適當置中或固定。座體7上設有朝向該軸環4呈橫向地扇形狀的磁化永磁體8，以將刀架牢固地保持」，其中證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，故證據5已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)等情，為原審依職權所確定之事實，核與卷證相符。

　㈢原判決依調查證據之辯論結果，論明：證據5已揭露柱形銷5位於座體7的洞6中，確保該刀架1可適當置中或固定，其中柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故證據5已揭露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座體7之洞6的側壁的正向力所產生的摩擦力之功效，且證據5雖係藉由軸環4與永磁體8吸附固定，惟依然會有刀輪切割作用力大於磁吸力而使刀輪保持器產生晃動之問題，仍有再進行軸方向定位或調整之動機。另證據3已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸向定位。據此，證據5與證據3均已揭示軸向定位之技術手段，且證據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者在需要快速定位及安裝刀具時，自有合理動機將證據3之切面9設置於證據5之刀架1之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸2的延伸方向平行，故證據5與證據3之間即有組合動機。再者，由於證據2、5、6均為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為切削工具之刀刃保持裝置，同屬切削刀具保持裝置之相關技術領域，均用以對工件進行切割，具有功能與作用上的共通性。是以，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據3之切面9或證據4之斜面部t，設置於證據2、5、6之刀架之另一端，而使得該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該刀輪銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並使用證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利請求項1之發明。從而，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性等語，經核並無違反經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理由或理由矛盾情事。是以，上訴意旨仍執陳詞主張：原判決就證據5之柱形銷5與座體7的洞6的壁面之間是否為接觸的狀態認定不一，復就證據5是否存在「刀輪保持器產生晃動」之問題，以及「是否具有摩擦力之功效」等認定，徒憑臆測，與所憑據之內容不符，對於上訴人提出之客觀事證亦無任何說明。何況，本件先前技術所涉領域包含劃線作業領域與切割作業領域二者，而該二者對於工件所賦予之作用不同，對於安裝構造之要求自亦不同，故並無組合之動機，是原判決有未依事證判斷，且有判決理由不備暨矛盾之違背法令情事云云，無非係其一己之主觀見解及就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指摘，即非可採。

　㈣上訴意旨雖稱：證據5「切割輪3的相對側」並未揭露系爭專利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵，且針對系爭專利請求項1「傾斜部」(1G)之特徵，原判決係透過證據3、證據4及證據5之組合自行推導，拼湊得出，卻未以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之觀點作成客觀的判斷，甚至就此些先前技術之認定，亦與所憑證據內容不符等語。惟查，證據5之說明書第2頁第8至14行已記載「在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和柱形銷5」乙情，為原判決依法所認定之事實。而所謂相對側是指上側與下側，亦即，切割輪3在下側，而軸環4和柱形銷5在上側，且對照原判決附圖，其中證據5之主要圖式（圖1）已揭示一端為切割小輪3（或說明書之切割輪3），而另一端為包含柱形栓5及轉向套環4（或說明書之柱形銷5及軸環4）。因此，刀架1的軸環4（或為圖1中的切割刀片1的轉向套環4）所在位置相當於系爭專利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵。是以，原判決認定證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於系爭專利請求項1之「該『另一端』的至少一部分係以磁性體構成」，而揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)，並無違誤。再者，證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內；證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接等節，亦為原判決所是認，是系爭專利請求項1所界定之「傾斜部之面」技術特徵已見於證據3之切面9或證據4之傾斜面部t。而系爭專利請求項1並未界定「傾斜部」作用，因此只要「形成與銷槽平行」即足對應於系爭專利請求項1所稱「傾斜部之面」。是以，上訴意旨前開主張，亦無足取。

　㈤上訴意旨固另稱：參考系爭專利之發明說明及圖示可知，系爭專利之發明係將校正資料分解為如下兩個步驟：⒈抵消存在於更換頻率較低之劃線頭112及保持具接頭20的單元固有之偏位值的校正資料（第2校正值），及⒉抵消需頻繁更換之刀輪保持具固有之偏位值（第1位偏位值，即請求項9所限定之刀輪保持具之「劃線時之偏位」）的校正資料（第1校正值）。又請求項9之請求標的為「刀輪保持具」，故針對上述2個部分之校正資料中與「刀輪保持具」相關的第1校正值進行限定。然而，原判決未參考系爭專利說明書正確理解系爭專利請求項9之發明，即否定系爭專利請求項9之進步性，顯有違誤等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第4項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。經查，原判決已說明系爭專利說明書並未明確記載申請專利範圍或請求項9之內容應限於實施例及圖式，且觀請求項9所載「該固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位的校正資料」，並未具體限定「用以抵消劃線時之偏位的校正資料」之態樣，尚不得依系爭專利說明書及圖式之「校正資料」態樣，而認系爭專利請求項9與證據7揭露之技術內容有所不同。從而，原判決認定證據7可對應系爭專利請求項9之技術特徵，亦無違誤。上訴人前開主張，尚無足取。

　㈥專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」依100年12月21日增訂時之立法理由載以：「在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。」職是，舉發之審查，原則上應由舉發人負舉證責任，例外於審查人員因職權明顯知悉相關證據（例如：其他舉發案之證據），或有確定民事判決認定系爭專利請求項無效時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非屬專利法第75條之職權審查。本件關於上訴人主張原處分職權審查舉發人未提出之理由，卻未給予上訴人答辯之機會，有違專利法第75條之規定部分，原判決業已敘明：證據2至6均係參加人於舉發程序中所提出之證據組合，並非「舉發人未提出之理由及證據」，而專利專責機關即被上訴人本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範圍內作判斷，並不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。是以，本件證據2至6既皆為參加人於舉發程序所提出之證據組合，非為其他舉發案之證據，亦非為其他確定民事判決認定系爭專利請求項無效之證據而發動之職權審查，依前述說明，自非屬專利法第75條所稱職權審查之情形，即無依該條規定通知專利權人即上訴人限期答辯程序之適用。上訴意旨主張原處分有違專利法第75條之規定云云，要非可採。

四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。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。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理法第1條、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　　114 　年　　10　　月　　2 　　日

                    最高行政法院第二庭

                        審判長法官  陳　國　成　
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                              法官　李  明  益
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以  上  正  本  證  明  與  原  本  無  異
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