
 

 

聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER 

TAIPEI OFFICE 
11th F., 346 Nanking E., Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN 

TEL：(886-2) 2721-1306  

FAX：(886-2) 2752-1800；2711-5984 

E-mail：upsc@unionpatent.com.tw 

URL：www.unionpatent.com.tw 

TOKYO OFFICE                                

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 

TEL：03-3988-7421 

FAX：03-3988-3491；03-3988-7424 

E-mail：upsc@unionpatent.co.jp 

URL：www.unionpatent.co.jp 

HONG KONG OFFICE 
Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong 

TEL：(852)2511-1348 

FAX：(852)2511-6737；2507-4697 

E-mail：upsc@unionpatent.com.hk 

URL：www.unionpatent.com.hk 

 

1 

[ 新型專利與發明專利同時申請之策略簡介 ] 
 
  臺灣於 2013年 1月 1日開始施行的專利法第 32條中，導入發明專利與新型

專利可同時申請之規定(一案兩請)。同時，為避免重複授予專利權，申請人於發

明專利申請案應准予專利時，必須就發明專利與新型專利兩者選擇其一。而 2013

年 6月 11日的專利法修正案中該條的要件進一步被調整。修正後的專利法第 32

條如下： 

○1 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時

分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通

知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。 

○2 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日

消滅。 

○3 發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。 

  由於新型專利申請案採形式審查，一般約在申請後 6個月即能取得專利權；

相對來說，發明專利申請案取得專利之時間，大致上都在申請日 3 到 5 年以後。

新型專利的專利權取得不但早於發明專利之專利權，且在 2013年 6月 11日的修

正中，更採用權利接續制，自發明專利公告之日(發明專利專利權取得之日)新型

專利權始予消滅，使得新型專利與發明專利的專利權能彼此銜接。申請人如能適

當的安排，將有助於整體專利權之佈局。以下，進一步分析發明專利與新型專利

同時申請之策略。 

 

一、得同時申請之要件 

  新型專利之標的限於對物品之形狀、構造或組合之創作。而僅屬抽象的技術

思想或觀念，例如：物之製造方法、使用方法、處理方法等，及無一定空間形狀、

構造的化學物質、組成物，均不符合新型專利之定義。因此，在發明專利與新型

專利同時提出申請時，必須適度地調整二者之申請專利範圍之內容，以各別符合

發明及新型專利之要件。如發明專利僅包含方法發明時，則恐不適合考慮發明專

利與新型專利同時提出申請。 

依修正後的專利法第 32 條，同時提出發明專利與新型專利之申請，必須在

申請時分別聲明；且申請人於智慧財產局通知時，應於期限內就發明專利與新型

專利擇一。如未分別聲明(包括二案皆未聲明及其中一案未聲明)，或是屆期未擇

一，均將不予發明專利。 
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  另一方面，同條第 3項規定新型專利權如於發明專利審定前已當然消滅或撤

銷確定者，亦不予發明專利。針對此項事由，智慧財產局於 2013年 6月 19日之

研討會中有進一步之討論，可供參考。依發明專利的申請程序，由於發明專利之

審定與其公告之間，尚有數日到幾個月的時間，因此，如經智慧財產局審查確認

申請案符合第 32條之規定時，將於發明專利核准審定前，通知申請人限期擇一；

而申請人選擇發明專利後，智慧財產局會對發明專利發出核准審定書，並於申請

人就發明專利繳納第一年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消

滅。但如智慧財產局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定，

則該發明專利應不予公告。亦即，依該決議之內容，新型專利權不但在發明專利

審定前必須存在，且到發明公告之日為止亦必須存在。此討論意見與法條稍有差

異，申請人必須特別注意。 

  其中，最容易為權利人所疏忽者，可能是年金之繳納。由於發明專利審定前，

新型專利早已取得專利權，專利權人有繳納年金的義務，以維持專利權。2013

年 1 月 1 日開始施行的專利法中雖然導入年金未付之專利權回復制度(專利法第

70條第 2項)，然而，該專利權已於 6個月之年費補繳期限屆滿時，溯及自原繳

費期限屆滿後當然消滅。亦即，新型專利權在 6個月之年費補繳期間內，尚未發

生當然消滅之法律效果。至已逾 6個月補繳期間，討論會中有意見認為新型專利

權已當然消滅，則發明專利應不予專利。惟，討論會的多數意見認為如發明專利

審定時，新型專利業經准予回復專利權而有效存續者，仍應通知申請人限期擇一。 

 

二、發明專利審查對新型專利之影響 

  依現行審查實務，發明專利於審查程序中，常基於審查意見所引用的引證

案，而修正其申請專利範圍，如此將致使同時提出的新型專利與發明專利之權利

範圍不同。 

  由於發明專利進行實體審查時，新型專利多已取得專利權。因此，如要迴避

引證案所揭露的技術內容，新型專利僅能進行更正，而同一時間下的發明專利，

尚可進行修正。依專利法之規定，「修正」之進行，原則上「不得超出申請時說

明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」 (專利法第 43條第 2項)；相對來說，

「更正」之進行，除前述之限制外，更限於「請求項之刪除、申請專利範圍之減

縮、誤記或誤譯之訂正、或不明瞭記載之釋明」(專利法第 67條第 1項)，且「不

得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍」(專利法第 67 條第 4 項)。因此，發

明專利於接受審查意見時，雖尚可依說明書所揭露的內容，對申請專利範圍進行

修正，再取得專利；但是新型專利將有可能因更正之限制，而不能採用和修正後

發明專利申請專利範圍相同之範圍。如此，將致使新型專利與發明專利之權利範

圍不同。 

  因此就與發明專利同時申請的新型專利而言，除競爭者可能提出之舉發理由

外，發明專利審查程序中的審查意見與修正，或是發明專利公開後第三人所提供

之陳述意見，嗣後均有可能作為對新型專利提出舉發之舉發理由。同時，縱然新

型專利權因對應之發明專利公告而消滅，利害關係人仍得對其提出舉發(專利法

第 120條準用第 72條) 
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三、權利主張之考量 

  當新型專利與發明專利同時申請後，兩者將先後取得專利權。其中，在申請

大約 6 個月後，新型專利即能取得專利權，而在申請 18 個月後，發明專利將被

公開。 

  依專利法規定，自發明專利公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而

於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告

後，請求適當之補償金；對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明

仍繼續為商業上實施之人亦同。另一方面，由於此時已經取得新型專利權，依

2013年 6月 11日所修正之專利法規定，權利人僅得就前開之發明專利補償金與

新型專利之侵權賠償間擇一主張之。 

  由於新型專利僅有形式審查，因此專利法特別規定，「新型專利權人行使新

型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。(專利法第 116條)」

且「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之

損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意

者，不在此限。(專利法第 117條)」如再考量前述新型專利恐因與發明專利權利

範圍不同而遭受舉發之情形，則於對應發明專利公開後，似仍以優先主張發明專

利之補償金為宜。 

 

四、一案兩請的利害比較 

  依發明專利的審查程序，得於提出申請後三年內申請實體審查，而依現行審

查實務，除可適用加速審查或 PPH制度者外，大致上都在申請日 3到 5年以後才

會進行審查。相對來說，新型專利僅採形式審查，一般約在申請後 6個月即能取

得專利權。一案兩請的好處在於，可以快速地取得新型專利權，並於取得發明專

利後，延續專利之保護。對於產品週期較短的專利商品，相當有利。 

  然而，在採用一案兩請制度時，恐有些策略上的疑慮。首先，由於新型專利

有逆向求償的機制，在專利權行使上，多數人仍以發明專利為首選。但是，一案

兩請的制度上，如不能維持新型專利權之存在，則亦不能取得發明專利，將大幅

提高新型專利的維護成本。例如，如競爭者自新型公告起即對該新型專利提出舉

發，則為了嗣後取得發明專利權，新型專利權人不但必須提出答辯，甚至必須持

續參與訴願、行政訴訟等程序。而且，如新型專利不能採用和發明專利經實體審

查程序相同之方式進行更正，將大幅提高新型專利於消滅後(專利公告後)被舉發

撤銷的機會。如此，當初為能盡速取得專利保護而採取一案兩請，最後仍只剩發

明專利之保護，而不能達到制度設計之初衷。 

  另一方面，一案兩請在制度上似乎尚不完整。目前該制度規定，發明專利審

定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，(發明專利申請案)不予專利。惟申

請人是否可以嗣後反悔不欲進行一案兩請，例如：如一案兩請後，是否可單獨撤

回新型專利？該日後撤回新型專利是否會因而影響發明專利權之取得？如發明

專利嗣後之修正，致使發明專利與新型專利並非相同創作，則發明專利之取得是

否仍受限於新型專利權之維持？凡此諸多之疑點，均尚待實務累積後，才能有確

定之意見。 

 


