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近期智慧財產案件審理法新制 

作者：達穎專利師事務所 專利師 劉沁瑋 

 

鑑於智慧財產訴訟之高度專業性，我國於 97年施行智慧財產法院組織法與

智慧財產案件審理法，成立智慧財產法院，統一審理專利、商標、著作權、營業

秘密、積體電路佈局等訴訟案件，此後，智慧財產法院可就專利侵權與否之爭議

進行實質審理，而被控侵權之被告也可於民事訴訟中提出專利無效抗辯，法院就

該無效抗辯應自為判斷，不適用相關法律有關停止訴訟程序之規定，此有助於迅

速解決爭議；我國去年(112年)再次修正智慧財產案件審理法，並於 8月 20日施

行新制，原本 39個條文被增列為 73個，修法幅度相當大，依照司法院之官網資

料，此次修法主要包括「完備營業秘密訴訟保護」、「智慧財產案件集中審理」、

「採行強制律師代理」、「專家參與審判」、「訴訟紛爭解決一次性」、「促進審理效

能」、「科技設備審理司法 E化升級」、「被害人訴訟參與」及「解決實務爭議」等

九項內容，筆者在所代理的民事侵權訴訟中已能親身感受到法院處理方式的差異。 

 

一、審理法新制主要內容 

現針對上述九項議題中，對一般專利事務所影響較為顯著者，分述如下： 

 

1、採行強制律師代理： 

新法規定因專利權、電腦程式著作權或營業秘密涉訟之第一審民事訴訟案件，

或是訴訟標的價額超過民事訴訟法所規定得上訴第三審之數額（即超過 NT$150

萬），均應委任律師為訴訟代理人，於此規定下，僅有涉及其他智慧財產權爭議

且訴訟標的價額較低者，例如侵害商標權且金額較低的民事訴訟一審，當事人

也可以不委任律師而單獨自行處理訴訟，此外，上訴至第二審甚至第三審的案

件則同樣必須強制委任律師。 

其次，新法規定專利權涉訟事件經審判長許可，當事人也可合併委任專利師為

訴訟代理人，但專利師仍需與律師共同出庭，無法單獨出庭，而且專利師的訴

訟行為若與律師的訴訟行為牴觸，專利師的行為則不生效力，這些制度都將對

專利師代理民事專利侵權訴訟產生相當大的限制。 

上述這些規定都只針對民事訴訟，行政訴訟的部分例如不服智慧財產局再審查

審定或是舉發審定，經過訴願階段後所提的行政訴訟，則仍然可由專利師單獨

代理訴訟。 

 

2、科技設備審理司法 E化升級 

訴訟案件採用遠距方式審理，對法院而言是相當大的挑戰，除了硬體設備必須

到位之外，法院仍需考量遠距開庭是否可能被側錄、甚至被直播，以及當事
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人、證人之答覆是否基於自由意志或是具備真實性等疑慮，再者，出示證物及

訊問後之具結也使過程更加複雜，若通訊品質不良，導致法官無法立即觀察當

事人陳述時之語氣、動作、表情，都可能影響案件之審理。 

此次修法明定當事人、代理人、證人等其他訴訟關係人所在處所與法院間，有

聲音及影像相互傳送之科技設備（即遠距視訊之軟硬體）而得直接審理，且法

院認為適當時，法院可依聲請或依職權以該科技設備進行審理，換言之，新法

主要是將遠距線上開庭明文化，至於是否採行仍交由法院針對個案狀況自行決

定。 

事實上，於 2021、2022年新冠肺炎疫情嚴峻期間，筆者所代理的訴訟案件就曾

經歷法院的線上開庭，除先提供說明文件教導當事人、代理人如何上線外，法

院並額外要求如有其他人旁聽需事先告知法院，除此之外，另外一個案件開庭

時，筆者所搭配的律師因確診而被隔離，導致法官、對方律師以及筆者均在法

院實體出庭，而律師一人在住家線上出庭，當時對於法官所詢問之問題，筆者

無法及時與律師私下討論，確實較為不便。 

此次新法也規定判決書正本在應受送達人同意之下，也能以電子形式寄送，於

新法施行後，筆者所代理的每一個訴訟案件，法院於最後一次開庭時，均詢問

雙方訴訟代理人是否能接受以電子形式寄送判決書，於兩造同意下，法院隨後

會將判決書燒錄成光碟形式寄送，或是採用司法院服務平台線上傳送。 

 

3、紛爭解決一次性 

如前述，被控侵權之被告也可於民事訴訟中提出專利無效抗辯，法院就該無效

抗辯應自為判斷，而上述之被告同時也可對智慧財產局提起舉發，而造成同樣

一項爭議（多為專利是否具備新穎性、進步性之爭議）卻由智慧財產及商業法

院以及智慧財產局分別審理之情況，兩者均獨立審判，難免產生歧異；實務

上，無論何者先審結，收到較有利審查結果之一方，都會將該有利之結果轉呈

給尚未審結之機關，舉例而言，民事訴訟一審之法院先審結，判決專利不具進

步性，被告（通常也是舉發案件的舉發人）就會將判決書轉呈給智慧局，期能

影響智慧局也作出專利不具進步性、舉發成立之審定，反之，如果智慧局先審

結，較有利之一方無論是專利權人或舉發人，也同樣會將舉發審定書呈給法

院。 

此次修法增訂法院與智慧財產局間的資訊交流制度，一旦當事人有於民事訴訟

中主張專利無效，法院即應通知智慧財產局，訴訟程序終結時亦是如此，而智

慧局收到通知時，則應回覆法院有無受理該舉發案，作出舉發審定或是舉發人

撤回舉發而導致案件終結時也需再次通知。然而，收到通知之機關仍需自行獨

立審查，並未被限制為需作成相同的審查結論。 

筆者近日所代理的某一件民事訴訟，在收到判決書正本光碟之前，於智慧財產

局之專利公開資訊查詢頁面查詢系爭專利後，已可下載該專利案所對應民事訴
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訟判決書，這顯示法院已於稍早前將判決書轉呈給智慧財產局。 

 

4、解決實務紛爭 

此部分係增訂「更正再抗辯」以及「限制再審」制度；如前述，被控專利侵權

之被告也可於民事訴訟中提出無效抗辯，對此，原告（即專利權人）則可更正

限縮申請專利範圍作為防禦，而更正再抗辯制度即是規定原告向智慧財產局申

請更正後即應向法院表明以更正後之權利範圍進行主張，法院此時應自行判斷

更正是否合法，而若判斷更正為合法，法院則應根據更正後之權利範圍繼續審

理，例如審查更正後之範圍是否具備進步性，以及被控侵權物是否落入更正後

之文義或均等範圍，從而作出判決，法院在此制度之下，無需等待智慧財產局

之更正審查結果，而可自行判斷並繼續將訴訟案件審結，實有助於紛爭之迅速

解決；又如前述，被控專利侵權之被告一方面可於民事訴訟中提出專利無效抗

辯，一方面也可同時向智慧財產局提出舉發案，法院及智慧財產局將會對相同

之專利無效爭議分別各自獨立審查，既為各自獨立審查即可能產生歧異，如果

法院先判決被告侵害專利權敗訴，並命其銷毀相關產品、原料、器具與判賠一

定金額之損害賠償，而於民事訴訟定讞後，智慧財產局卻作舉發成立應撤銷專

利權之處分，且隨著行政訴訟階段法院維持原處分而確定，依照專利法第 82條

規定，專利權經撤銷確定者，其效力自始不存在，而既然為自始不存在，民事

法院最初判決被告所侵害之專利權於當時即已不復存在，該被告則可藉此對該

早已定讞之民事訴訟提起再審，使法院重新審查此案，甚至判決原告返還原先

之賠償金額並承擔相關損失，如此將大大減損確定判決之安定性，此次修法則

明定專利權舉發成立確定後，當事人已不得針對已確定之民事訴訟終局判決提

起再審之訴，以維持判決之安定性。 

 

5、促進審理效能 

此方面之修法則涵蓋較多層面，包含法院必要時可公開技術審查官製作之報告

書、法院適時界定專利權之文義範圍並適度開示心證、法院可命當事人及第三

人提出物證並可對不提出者處以罰鍰及強制執行，以及降低舉證之困難度等

等，其實有些措施早已行之有年，此次修法主要是具體地將制度明文化。 

 

6、其他 

「完備營業秘密訴訟保護」主要包含營業秘密第一審刑事案件以及國安營業秘

密案件改由智慧財產及商業法院管轄、限制涉及營業秘密之訴訟資料之閱覽等

等，「智慧財產案件集中審理」則為法院可與當事人訂定審理計畫，訂定整理爭

點、調查證據以及對於特定爭點提出攻擊防禦方法的時間，以確保訴訟案件能

適時審結，「專家參與審判」方面除了新增準用商業事件審理法之規定，專家證

人可就特定事項提供專業意見外，另新增查證人制度，即由法院選任公正之第
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三人擔任查證人，對當事人或第三人所持有之文書或裝置設備進行查證，以釐

清有無侵害專利權；這些新制度之影響為何，有無廣泛使用，均應視後續實務

判決再作觀察。 

 

二、結論 

此次智慧財產案件審查法之修法幅度相當大，針對外界經常垢病的訴訟延滯以

及原告勝率不高的等議題，此次修法也多有著墨，並試圖解決行政機關與司法

機關見解歧異等問題，但對專利師之代理民事訴訟的確不大友善，後續影響應

持續追蹤觀察。 
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