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複　代理人　錢師風律師

　　　　　　楊翠玲律師

上列當事人間因新型專利異議事件，原告不服經濟部中華民國95

年04月17日經訴字第09506165470號訴願決定，提起行政訴訟，

並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下

：

　　主  文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事  實

一、事實概要：原告於民國（以下同）90年06月13日以「高效能

    側吹式散熱裝置」向被告申請新型專利，經被告編為第0000

    0000號審查及再審查，准予專利。公告期間，參加人以其違

    反核准審定時專利法第98條之1及第105條準用第27條之規定

    ，對之提起異議。案經被告審查，於94年10月11日以（94）

    智專三(二)04074字第09420927280號專利異議審定書為「異議

    成立，應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願

    決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因

    認本件撤銷訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損

    害，乃依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加

    人獨立參加本件被告之訴訟。

二、兩造聲明：

　(一)原告聲明：

  1.原處分及訴願決定均撤銷。

  2.訴訟費用由被告負擔。

　(二)被告聲明：

  1.駁回原告之訴。

  2.訴訟費用由原告負擔。

  (三)參加人聲明：

  1.駁回原告之訴。

  2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

  (一)原處分對系爭案與引證案之技術特徵於事實認定上顯有違誤

    ：

  1.引證案非具有「不為圓形之入風口」特徵：

    (1)引證案說明書第6頁第8行即明確描述「其中該第一殼面30

      0上設有一圓形入風口304」，非如被告所認定引證案具有

      不為圓形之入風口。雖然引證案之特徵在於該匣殼之入風

      口304鄰接其封閉側壁處朝內延伸成型有弧形凸緣306，該

      入風口304仍不改其為圓形之特徵，而是在圓形入風口處

      之部分周緣延伸形成一弧形凸緣；易言之，在該弧形凸緣

      之下方，仍為一圓形入風口，可從引證案之第5圖獲得證

      明。說明書之內文應當視為專利權人之意思表示，引證案

      之說明書內文既然明白表示第一殼面300上設有一圓形入

      風口304，則何以被告一再認定引證案具有不為圓形之入

      風口的特徵。

    (2)系爭案請求項7之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不

      為圓形之入風口」，請求項11之特徵在於「外框，具有一

      出風口及一不為圓形之入風口」，請求項7、11均係定義

      不為圓形之入風口；且於系爭案之說明書與圖式中可清楚

      得知入風口110形狀由一圓弧與一擋板150所構成，或者可

      說是由一圓弧部與一直線部所構成，實質上即非為圓形。

      至於請求項10之特徵在於「擋板，由該入風口所定義，用

      以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」，其中之高壓區係

      指靠近出風口處之位置；換言之，該擋板係位於靠近出風

      口之位置，以阻擋逆流氣流由入風口溢出，以迫使更多的

      氣流自出口排出而增加風量（請參閱系爭案說明書第8頁

      第4-8行）。

    (3)比較可知，由於引證案之入風口周緣具有一弧形凸緣，故

      位於該弧形凸緣之下方的入風口仍為一圓形，而系爭案則

      係原本即設計成非圓形之入風口；故系爭案請求項7、10

      、11並非如被告所認為與引證案（申請在先而在系爭案申

      請後始公告）所揭示不為圓形之入風口技術內容相同，故

      應具新穎性。

  2.引證案之弧形凸緣之設置位置與系爭案之擋板不同：

    系爭案請求項10更強調「擋板，由該入風口所定義，用以抑

    制該流道之高壓區所散逸的氣流」，可知該擋板係設置於流

    道之高壓區附近，而於說明書內文中曾多次提及高壓區○位

    於○道之末端（如說明書第3、4、8、10頁）；引證案之弧

    形凸緣係於入風口於鄰接封閉側壁處朝口內延伸成型，其說

    明書內文完全未提及該弧形凸緣係用以抑制流道之高壓區所

    散逸的氣流，故明顯可知請求項10之擋板與引證案技術之弧

    形凸緣之設置位置並不相同。

  3.被告對系爭案與引證案之設計概念未周詳考慮：

    (1)系爭案之擋板（亦即非圓形之入風口）設計係為了解決在

      流道之高壓區，氣流常會逆流回到入風口而與進氣氣流相

      互干擾而降低出風量，故此擋板可阻擋逆流氣流由入風口

      溢出，以迫使更多的氣流由出風口排出而增加出風量，並

      提出系爭案較習知風扇可提高出風量之數據（說明書第8

      頁），並可降低噪音。

    (2)反觀引證案係在不擴增封閉側壁處之結構尺寸下，利用弧

      形凸緣來增加與扇葉間之空間間距，使欲排出之迴流熱氣

      能被限制在該弧形凸緣下方空間中，而不與自入風口垂直

      吸入之冷空氣發生迴流干擾，反而能被冷空氣順勢下壓而

      在其扇葉推動下順利排出，因而能大幅減少擾流現象，亦

      可減少噪音，增加散熱效率。

    (3)比較可知，系爭案之擋板並未如同引證案之弧形凸緣用以

      增加與扇葉間之空間間距，當然無法使欲排出之迴流熱氣

      被限制在所增加之空間間距；申言之，系爭案之擋板非但

      未增加與扇葉間之空間間距，反而減少氣流之逆流空間，

      以強迫氣流向出風口排出，而能增加風量，且引證案並未

      提出數據也並未指出其散熱效率之增加係藉由增加風量來

      達成。

  4.綜上所述，系爭案申請專利範圍第7、10、11項之「不為圓

    形之入風口」及「抑制流道之高壓區的擋板」與引證案之「

    弧形凸緣」不僅在形狀、位置及其所達成的功效皆不相同，

    故系爭案之申請專利範圍第7、10、11項相較於引證案當然

    具有新穎性。此外，系爭案請求項8、13分別為依於請求項7

    、11之附屬項，故在請求項7、11具有新穎性的前提下，附

    屬項8、13當然亦具有新穎性。

  (二)原處分於適用法律上顯有違誤：

  1.按專利法第98條之1規定：「申請專利之新型，與申請在先而

    在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明

    書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」同法第

    105條準用第27條之規定：「同一發明有二以上之專利申請

    案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。」又「在新型新

    穎性判斷之領域中，所謂『相同之新型』係指兩新型之技術

    內容相同而言；其中技術內容應就專利之『標的整體』來討

    論。」為被告專利審查基準（89年出版）第2-2-11倒數第9

    行所載。是以，系爭案請求項7、10、11之技術內容與引證

    案並非相同，也非熟習該項技術者能直接推導，且綜觀系爭

    案之說明書及圖式內容亦與引證案不相同，因此並不符合專

    利法第98條之1的規定。既然系爭案與引證案並非同一發明

    ，且兩者之說明書及圖式內容不相同，故被告遽認系爭案違

    反專利法第98條之1及第105條準用第27條之規定顯然於適用

    法律規上有所違誤。

  2.按「...基於專利申請案核准或核駁之整體性，無論於申請

    案或異議案審查階段，專利專責機關之裁量餘地已萎縮至零

    ，而均應依職權限期通知專利申請人縮減其申請專利範圍，

    將不符合專利要件的項目刪除。如期限屆滿，申請人仍不縮

    減其申請專利範圍，始得予以核駁，否則僅因申請專利之部

    分項目不符合專利要件，未經限期通知修正，即將整個專利

    申請案予以核駁，或審定異議成立，即有違比例原則。」為

    大院90年度訴字2615號判決所載。被告於94年08月12日函文

    認為系爭案請求項7、10、11獨立項皆未載有「擋板係位於

    該入風口與出風口之鄰接處」的特徵，而為與引證案有所區

    別，應將請求項9併入請求項7、請求項14併入請求項11、該

    主要技術特徵寫入請求項10；原告隨即申復解釋該擋板未必

    一定得位於入風口與出風口之鄰接處，故未進行更正。被告

    卻在未告知原告其考量結果的情況下，作出不利於原告之程

    序；亦即，在承認系爭案請求項1至6、9、12、14、15、16

    項具有可專利性的同時，為求一專利案之完整性而為異議成

    立，應不予專利之處分。如此突襲之行為，實有違行政程序

    法第9條「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不

    利之情形，一律注意」之一體注意原則及前揭大院90年度訴

    字2615號判決所載之意旨。

  (三)訴願決定顯無理由：

    原告於訴願理由書中作出如上之陳述，惟訴願決定書中除引

    用原處分理由外，僅謂：「系爭案請求項7、10及11項所界

    定『不為圓形之入風口』與引證案所揭示不為圓形之入風口

    技術內容相同，系爭案其餘之扇框、外框及扇葉結構亦均與

    引證案申請專利範圍所揭示匣殼、風扇體相同，而系爭案請

    求項第8及13項所揭者，亦相同於引證案申請專利範圍所揭

    示弧形凸綠、散熱鰭片，故引證案足證系爭案申請專利範圍

    第7、8、10、11及13項，係與申請在先而在其申請後始公開

    或公告之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同

    者，有違核准審定時專利法第98條之1之規定，不具新穎性

    。且系爭案請求項第7、8、10、11及13項之內容已揭示於引

    證案申請專利範圍中，其申請專利範圍實質相同，係同一創

    作，故引證案亦足以證明其有違同法第105條準用第27條之

    規定。」訴願決定並無針對原告所提出之系爭案與引證案的

    差異性作出明確的說明，而遽以訴願駁回之處分，不無輕率

    之嫌。

  (四)綜上所述，系爭案確實具有新穎性且充分符合新型專利要件

    ，原處分及訴願決定實有撤銷並重為處分之必要，祈請鈞院

    撤銷原訴願決定及原處分，並予以系爭案新型專利權之行政

    處分，以俾原告之權益，至感德便。

乙、被告主張：

  (一)原告起訴理由主要訴稱引證案非具有「不為圓形之入風口」

    特徵、引證案之弧形凸緣之設置位置與系爭案之擋板不同。

  (二)引證案足以證明系爭案請求項7、8、10、11、13有違專利法

    第105條準用第27條之規定：

  1.查系爭案請求項7之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不

    為圓形之入風口」，請求項10之特徵在於「擋板，由該入風

    口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」，請求

    項11之特徵在於「外框，具有一出風口及一不為圓形之入風

    口」，請求項7、10、11均係定義不為圓形之入風口，但未

    詳細定義系爭案主要創作特徵之擋板150其位置係位於該入

    風口110與該出風口120之鄰接處。基於此種「不為圓形之入

    風口」之特徵於引證案已有揭示，且被告亦於94年08月12日

    以（94）智專三(二)04074字第09420743600號函表示為與引證

    案有所區別，應將請求項9併入請求項7、請求項14併入請求

    項11、該主要技術特徵寫入請求項10，通知原告修正，惟原

    告94年08月30日僅提出申復理由表示擋板150可設置於任意

    位置，並非僅限定於入風口110與出風口120之鄰接處。

  2.查引證案請求項1所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入風口

    於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬距與高度

    之弧形凸緣。」相對應之圖式第3、4圖揭示弧形凸緣306位

    於封閉側壁302處，形成不為圓形之入風口304，按判斷新型

    有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是否相同（含能由

    熟習該項技術者直接推導）為準，不相同即具有新穎性，相

    同即不具新穎性，系爭案請求項7、10、11之特徵均係定義

    「不為圓形之入風口」，與引證案所揭示不為圓形之入風口

    技術內容相同，能由熟習該項技術者直接推導，而系爭案其

    餘之扇框、外框及扇葉結構亦均相同於引證案申請專利範圍

    所揭匣殼、風扇體，故引證案足以證明系爭案請求項7、10

    、11，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新

    型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，而不具

    新穎性。

  3.至於系爭案請求項8所揭入風口具有一擋板，用以抑制上述

    流道之高壓區所逸散的氣流，請求項13所揭出風口設置有散

    熱鰭片，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭弧形凸緣、散

    熱鰭片，能由熟習該項技術者直接推導，故引證案足以證明

    系爭案請求項8、13，係與申請在先而在其申請後始公開或

    公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容

    相同者，而不具新穎性。

  4.而如前之說明可知，系爭案請求項7、8、10、11、13內容揭

    示於引證案申請專利範圍中，申請專利範圍實質相同，係同

    一創作，引證案足以證明系爭案請求項7、8、10、11、13有

    違專利法第105條準用第27條「同一發明有二以上之專利申

    請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」之規定。

  5.綜上，被告已函請原告修正系爭案申請專利範圍，惟原告逾

    限未為修正，被告為求一專利案之完整性，審定為異議成立

    。

  (三)綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張：

  (一)被告認定系爭案申請專利範圍第7、10、11項之技術內容與

    引證案相同，並無違誤：

  1.原告認引證案非具有「不為圓形之入風口」特徵，其所持理

    由在於：

    (1)引證案說明書第6頁第8行即明確描述「其中該第一殼面30

      0上設有一圓形入風口304」，非如被告認定引證案具有不

      為圓形之入風口。

    (2)系爭案請求項7之特徵在於「扇框，具有一出風口與一不

      為圓形之入風口」，請求項11之特徵在於「外框，具有一

      出風口及一不為圓形之入風口」，請求項7、11均係定義

      不為圓形之入風口；由於引證案之入風口周緣具有一弧形

      凸緣，故位於該弧形凸緣之下方的入風口仍為一圓形，而

      系爭案則係原本即設計成非圓形之入風口；故系爭案請求

      項7、10、11並非如被告所認為與引證案所揭示不為圓形

      之入風口技術內容相同，故應具新穎性。

  2.被告之認定並無違誤：

    (1)被告於原處分理由(四)認定：

      
        不為圓形之入風口」，請求項7、10、11均係定義不為

        圓形之入風口，但未詳細定義系爭案主要創作特徵之擋

        板150其位置係位於該入風口110與該出風口120之鄰接

        處。
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查引證案請求項1所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入

        風口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬

        距與高度之弧形凸緣。」相對應之圖式第3、4圖揭示弧

        形凸緣306位於封閉側壁302處，形成不為圓形之入風口

        304，按判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容

        比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準

        ，不相同即具有新穎性。
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系爭案請求項7、10、11之特徵均係定義「不為圓形之

        入風口」，與引證案所揭示不為圓形之入風口技術內容

        相同，能由熟習該項技術者直接推導，而系爭案其餘之

        扇框、外框及扇葉結構亦均相同於引證案申請專利範圍

        所揭匣殼、風扇體，故引證案足以證明系爭案請求項7

        、10、11，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之

        發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相

        同者，而不具新穎性。

    (2)被告之認定並無違誤：
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引證案之說明書記載：

        引證案說明書第6頁第15行記載「本創作之創作特徵係

        在於，前述匣殼30之入風口304於鄰接所述封閉側壁302

        處係朝口內延伸形成有具適當寬距與高度之弧形凸緣30

        6」等技術內容。今原告主張引證案非具有「不為圓形

        之入風口」特徵，係斷章取意而與事實不符。
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引證案之第4、5圖：

        參引證案之第4、5圖，引證案之入風口304由於朝口內

        延伸形成有具適當寬距與高度之弧形凸緣306，因此，

        該入風口304係形成「不為圓形之入風口」形狀；尤其

        該第5圖所示之弧形凸緣306，係凸出在該入風口304，

        因此，該入風口304之形狀形成「不為圓形之入風口」

        更為明確。今原告主張「引證案之入風口周緣具有一弧

        形凸緣，位於該弧形凸緣之下方的入風口仍為一圓形」

        ，即與事實不符。被告認定系爭案申請專利範圍第7、1

        0、11項之技術內容與引證案相同者，並無違誤。

  (二)被告認系爭案申請專利範圍10之特徵與引證案所揭示之不為

    圓形之入風口技術內容相同，並無違誤：

  1.原告認「引證案之弧形凸緣之設置位置與系爭案之擋板不同

    」，其主要論點在於：

    系爭案請求項10更強調「擋板，由該入風口所定義，用以抑

    制該流道之高壓區所散逸的氣流」，可知該擋板係設置於流

    道之高壓區附近；引證案之弧形凸緣係於入風口於鄰接封閉

    側壁處朝口內延伸成型，其說明書內文完全未提及該弧形凸

    緣係用以抑制流道之高壓區所散逸的氣流，故明顯可知系爭

    案請求項10之擋板與引證案技術之弧形凸緣之設置位置並不

    相同。

  2.被告之認定並無違誤：

    (1)被告於原處分理由(四)認定：
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系爭案請求項10之特徵在於「擋板，由該入風口所定義

        ，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」。請求項7

        、10、11均係定義不為圓形之入風口，但未詳細定義系

        爭案主要創作特徵之擋板150其位置係位於該入風口110

        與該出風口120之鄰接處。
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引證案請求項1所揭示「其特徵在於，前述匣殼之入風

        口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適當寬距

        與高度之弧形凸緣。」相對應之圖式第3、4圖揭示弧形

        凸緣306位於封閉側壁302處，形成不為圓形之入風口30

        4。
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按判斷新型有無新穎性時，應以新型之技術內容比對是

        否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準，不相

        同即具有新穎性，相同即不具新穎性，系爭案請求項7

        、10、11之特徵均係定義「不為圓形之入風口」，與引

        證案所揭示不為圓形之入風口技術內容相同...。

    (2)被告之認定並無違誤：
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按「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為

        準。必要時，得審酌說明書及圖式。」係行為時專利法

        第103條第2項所明定；又「對申請專利新型之認定，應

        依申請專利範圍之『請求項所載新型』之內容為之。(二)

        認定申請專利新型應注意事項：3、...不得僅以新型說

        明書中所載之新型創作之目的、功效，據以認定請求項

        所載新型而作為審查對象。」為被告「專利審查基準」

        第2-3-6頁所補充規定。爰說明書及圖式雖得於必要時

        審酌，惟究非申請專利範圍本身，故不得取代申請專利

        範圍而為認定專利權範圍或申請專利新型之依據，合敘

        明之。
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查系爭案申請專利範圍第10項所界定之「擋板，由該入

        風口所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流」

        ，其並無對該「高壓區」之設置位置加以定義；縱如原

        告主張其於說明書中巳有敘述該「高壓區○位於○道之

        末端」，惟系爭案所界定之「擋板，用以抑制該流道之

        高壓區所散逸的氣流」，亦非指該「高壓區」之設置位

        置，且與原告主張「該擋板係設置於流道之高壓區附近

        」亦不相同，原告主張並不足採。
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況被告於94年08月12日以（94）智專三(二)04074字第094

        20743600號函，表示應將「該入風口有擋板，該擋板位

        於該入風口與該出風口之鄰接處」主要技術特徵寫入請

        求項10，惟原告於94年08月30日僅提出申復理由表示「

        擋板150可設置於任意位置，並非僅限定於入風口110與

        該出風口120之鄰接處」，今原告該主張顯有違「禁反

        言原則」。

  (三)被告認系爭案申請專利範圍8、13不具新穎性，並無違誤：

  1.原告認被告對系爭案與引證案之設計概念未周詳考慮，其所

    持理由為：

    系爭案之「擋板可阻擋逆流氣流由入風口溢出，以迫使更多

    的氣流由出風口排出而增加出風量；而引證案係「利用弧形

    凸緣來增加與扇葉間之空間間距，使欲排出之迴流熱氣能被

    限制在該弧形凸緣下方空間中，而不與自入風口垂直吸入之

    冷空氣發生迴流干擾」。在系爭案申請專利範圍第7、10、1

    1項具有新穎性的前提下，附屬項8、13當然亦具有新穎性。

  2.被告之認定並無違誤：

    (1)被告於原處分理由(四)認定：
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系爭案請求項7、10、11之特徵均係定義「不為圓形之

        入風口」，與引證案所揭示不為圓形之入風口技術內容

        相同，能由熟習該項技術者直接推導，而系爭案其餘之

        扇框、外框及扇葉結構亦均相同於引證案申請專利範圍

        所揭匣殼、風扇體，故引證案足以證明系爭案請求項7

        、10、11，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之

        發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相

        同者，而不具新穎性。
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系爭案請求項8所揭入風口具有一擋板，用以抑制上述

        流道之高壓區所逸散的氣流，請求項13所揭出風口設置

        有散熱鰭片，亦均相同於引證案申請專利範圍所揭弧形

        凸緣、散熱鰭片，能由熟習該項技術者直接推導，故引

        證案足以證明系爭案請求項8、13，係與申請在先而在

        其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說

        明書或圖式載明之內容相同者，而不具新穎性。

    (2)被告之認定並無違誤：
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對於申請專利新型之認定，應依申請專利範圍之「請求

        項所載新型」之內容為之，已如前述，故系爭案與引證

        案之設計概念為何，當非所問。
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系爭案請求項8所揭「入風口具有一擋板，用以抑制上

        述流道之高壓區所逸散的氣流」；請求項13所揭「出風

        口設置有散熱鰭片」，其二者均相同於引證案申請專利

        範圍所揭「弧形凸緣306」、「散熱鰭片4」，故系爭案

        請求項8、13不具新穎性，原告主張並不足採。

  (四)被告認系爭案不具新穎性者，並無違誤：

  1.原告認被告適用法律上顯有違誤，其理由在於：

    (1)系爭案請求項7、10、11之技術內容與引證案並非相同，

      也非熟習該項技術者能直接推導，且綜觀系爭案之說明書

      及圖式內容亦與引證案不相同，故被告遽認系爭案違反專

      利法第98條之1及第105條準用第27條之規定顯然於適用法

      律規上有所違誤。

    (2)被告卻在未告知原告其考量結果的情況下，作出不利於原

      告之程序，逕自作成原處分，實有違行政程序法第9條「

      行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形

      ，一律注意」之一體注意原則及大院90年度訴字2615號判

      決所載之意旨。

  2.被告之認定並無違誤：

    (1)按專利法第102條之1規定：「專利專責機關於審查新型專

      利時，得依職權或依申請通知申請人或異議人限期為下列

      各款之行為：...三、補充或修正說明書或圖式」。查該

      條僅有「得」依職權或依申請為通知之規定，並無「應」

      依職權限期通知之規定，原告之主張顯於法不符。

    (2)查被告於審查本件異議案時，即曾以前揭函釋通知原告修

      正，其函文內容表示：「為與異議證據有所區別，應將請

      求項9併入請求項7、請求項14併入請求項11、該主要技術

      特徵寫入請求項10。」然原告於94年08月30日提出申復理

      由時，僅表示：「擋板150可設置於任意位置，並非僅限

      定於入風口110與該出風口120之鄰接處」。由此可知，被

      告實已通知原告修正在先，僅原告不同意修正並已提出申

      復在後。今原告復主張被告未通知其修正致有違行政程序

      法情事云云，顯與事實不符並有違「禁反言原則」。

    (3)且系爭案與引證案是否相同，固得審酌系爭案之說明書及

      圖式，惟仍不得僅以新型說明書中所載之新型創作之目的

      、功效，據以認定請求項所載新型而作為審查對象。又系

      爭案說明書及圖式並非申請專利範圍本身，故不得取代申

      請專利範圍而作為認定專利權範圍或申請專利新型之依據

      ，其仍應依申請專利範圍之「請求項所載新型」內容為之

      。

    (4)依照「專利案之完整性」，今原告既未同意修正系爭案之

      申請專利範圍，且該申請專利範圍第7、10、11項（獨立

      項）及其附屬之第8、13項（附屬項）之技術內容復與引

      證案相同，則按專利法第105條準用同法第27條及專利法

      第98條之1之規定以觀，被告認定系爭案不具新穎性者，

      並無違誤。

  (五)綜上所述，系爭案不具新穎性，被告所為「異議成立，應不

    予專利」之處分，並無違法。敬請判決如參加之聲明為禱。

　　理  由

一、按凡對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，而可供產業

    上利用者，得依法申請取得新型專利，固為系爭案核准審定

    時專利法第 97條暨第98條第1項前段所明定。惟如「申請專

    利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或

    新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得

    取得新型專利」為同法第98條之1所明定；又同一新型有二

    以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予新型專利，

    復為同法第105條準用第27條第1項所規定。

二、本件係原告前於90年06月13日以「高效能側吹式散熱裝置」

    向被告申請新型專利，經被告編為第00000000號審查及再審

    查，准予專利。公告期間，參加人以其違反核准審定時專利

    法第98條之1 及第105 條準用第27條之規定，對之提起異議

    。案經被告審定為「異議成立，應不予專利」之處分。原告

    則不服，為如事實欄所載之主張。

三、本院判斷如下：

  (一)本件系爭第00000000號「高效能側吹式散熱裝置」新型專利

    案，其申請專利範圍共16項，除第1 、6 、7 、10、11項為

    獨立項外，其餘為附屬項，第2 至5 項為第1 項之附屬項，

    第8 、9 項為第7 項之附屬項，第12至16項為第11項之附屬

    項；其申請專利範圍第1 、6 、7 、8 、10、11、13項如下

    ：

  1.第1 項：「一種側吹式風扇，具有一扇框及一扇葉結構，該

    扇框具有一入風口以及一出風口，該側吹式風扇之特徵在於

    ：該入風口之輪廓由一圓弧部與一直線部所組成，其中該直

    線部位於該入風口與該出風口鄰接處。」。

  2.第6 項：「一種側吹式風扇，具有一扇框及一扇葉結構，該

    扇框具有一入風口以及一出風口，該側吹式風扇之特徵在於

    ：該入風口具有一擋板，該擋板位於該入風口與該出風口之

    鄰接處。」。

  3.第7 項：「一種側吹式風扇，至少包含下列元件：一扇框，

    具有一出風口與一不為圓形之入風口；一扇葉結構，形成於

    該扇框中；其中該扇框與該扇葉結構定義出一流道。」。

  4.第8 項：「如申請專利範圍第7 項之側吹式風扇，其中上述

    入風口具有一擋板，用以抑制上述流道之高壓區所逸散的氣

    流。」。

  5.第10項：「一種側吹式風扇，至少包含下列元件：一扇框，

    具有一出風口與一入風口；一扇葉結構，形成於該扇框中，

    該扇框與該扇葉結構定義出一流道；及一擋板，由該入風口

    所定義，用以抑制該流道之高壓區所散逸的氣流。」。

  6.第11項：「一種側吹式散熱裝置，鄰接一欲散熱裝置而設置

    ，該側吹式散熱裝置至少包含：一外框，具有一出風口及一

    不為圓形之入風口；及一扇葉結構，位於該外框中。」。

  7.第13項：「如申請專利範圍第11項之側吹式散熱裝置，其中

    上述側吹式散熱裝置之出風口更設置有散熱鰭片。」。

  (二)參加人所提異議證據，即引證案為89年08月01日申請，91年

    06月01日公告之第00000000號「攜帶型電子產品之散熱風扇

    」新型專利案。其申請專利範圍第1 項如下：「一種攜帶型

    電子產品之散熱風扇，係鄰接預設之發熱元件所設置，包括

    有：一匣殼，係由二相對殼面與至少一封閉側壁所框圍成型

    ，並因此形成有一中空容室，其中一殼面上設有一入風口，

    且異於封閉側壁之至少另一側邊設有出風口；及一風扇體，

    係裝設在前述匣殼之容室中以產生氣流；其特徵在於，前述

    匣殼之入風口於鄰接其封閉側壁處係朝口內延伸成型有具適

    當寬距與高度之弧形凸緣。」等語。

  (三)經查，揆諸上開申請專利範圍所載，系爭案請求項第7 項之

    特徵在於「扇框，具有一出風口與一不為圓形之入風口」，

    第10項之特徵在於「擋板，由該入風口所定義，用以抑制該

    流道之高壓區所散逸的氣流」，第11項之特徵在於「外框，

    具有一出風口及一不為圓形之入風口」。足認第7 、10及11

    項之技術特徵在於「不為圓形之入風口」，然揆諸系爭案之

    說明書及圖式，並未說明系爭案之擋板其位置係位於該入風

    口與該出風口之鄰接處。惟查引證案請求項第1 項所揭示「

    其特徵在於，前述匣殼之入風口於鄰接其封閉側壁處係朝口

    內延伸成型有具適當寬距與高度之弧形凸緣」語，再參以引

    證案第3 、4 圖所揭示弧形凸緣位於封閉備壁處，形成不為

    圓形之入風口；是系爭案請求項第7 、10及11項「不為圓形

    之入風口」之特徵，已為引證案所揭示；況系爭案其餘之扇

    框、外框及扇葉之結構，亦均相同於引證案申請專利範圍所

    揭示匣殼、風扇體。是以，引證案足以證明系爭案請求項第

    7 、10及11項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告之

    新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不具

    新穎性。再者，系爭案請求項第8 項所揭示「入風口具有一

    擋板，用以抑制流道之高壓區所逸散的氣流」，第13項所揭

    示「出風口設置有散熱鰭片」等特徵，亦與引證案申請專利

    範圍所揭示「弧形凸緣、散熱鰭片」之特徵相同，此能由熟

    習該項技術者直接推導；是以，引證案亦足以證明系爭案請

    求項第8 及13項，係與申請在先而在其申請後始公開或公告

    之新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不

    具新穎性。綜上，系爭案請求項第7 、8 、10、11及13項內

    容，均揭示於引證案申請專利範圍中，其申請專利範圍實質

    相同；引證案自足以證明系爭案請求項第7 、8 、10、11及

    13 項 有違其核准審定時專利法第105 條準用第27條之規定

    。從而，被告本於專利案之完整性，審定為「異議成立，應

    不予專利」之處分，依法自無不合。

  (四)末查，本案被告於參加人提出異議後，業於94年08月12日以

    （94）智專三(二)04074 字第09420743600 號函，請原告修正

    申請專利範圍，略以：「系爭案... 於答辯理由書中皆稱其

    主要技術特徵為『擋板150 係位於該入風口110 與該出風口

    120 之鄰接處，使得入風口為一不為圓形之入風口』，而系

    爭案請求項7 、10、11獨立項皆未載有此種特徵，為與異議

    證據有所區別，應將請求項9 併入請求項7 、請求項14併入

    請求項11、該主要技術特徵寫入請求項10。」等語，足認被

    告業已在審定前通知原告於文到30日內提出修正；原告於收

    受通知函後，自應作合乎專利要件之修正，但原告仍不為修

    正；是以，本件原告既未就原申請專利範圍作任何修正，被

    告以之作為異議案之比對對象，而作成異議審定之處分，自

    無不合，原告主張被告在未告知其考量結果之情況下，作出

    不利於原告之程序，有違行政程序法第9 條之規定乙節，自

    不足採。

四、綜上所述，被告認系爭案違反核准審定時專利法第98條之1

    及第105 條準用第27條之規定，所為異議成立，應不予專利

    之處分，依法並無不合；訴願決定予以維持，亦無違誤；原

    告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3

項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　96　　年　　2　　月　　15　　日

                     第七庭審判長法  官　李　得　灶

                                 法  官　林　育　如

                                 法  官　黃　秋　鴻

上為正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中　　華　　民　　國　　96　　年　　2　　月　　15　　日

                              　書記官　蘇　婉　婷


