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智慧財產案件審理制度研討專欄  

智慧財產法院之共同發明人 
相關的案例研析 

林育輝* 

壹、前 言 

人類一切精神活動成果的統稱為創作（creation），依其性質可能分別或同時受

到不同智慧財產權法的保護，例如著作權法、專利法、營業秘密法、積體電路電路

布局保護法等1。我國現行專利法2所稱之專利分為三種，即發明專利、新型專利以

及設計專利3。這三種類型之專利各有其內涵，但其共通之點為具需為自然人之心智

精神活動的創作成果。 

自然人為創作出發明、新型、設計之主體，在發明專利稱為發明人；在新型專

利稱為新型創作人；在設計專利稱為設計人4（以下均以「發明人」統稱之）。當發

明人完成一創作後即產生專利申請權，專利申請權本質上係屬一種期待權，即專利
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1 智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年，5頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=5 
32218&ctNode=6952&mp=1，最後瀏覽日：2018年4月2日。 

2 中華民國106年1月18日總統華總一義字第10600005861號令修正公布，同年5月1日施行之專

利法。 
3 專利法第2條。 
4 智慧財產局，註1書，13頁。 
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申請權人提出的專利申請案，未來如獲專利專責機關核准，則專利申請人便成為專

利權人5。 

由此可知，專利權的源頭來自於發明人的創作。然而隨著技術發展的精密化、

智慧化與科技化，對於技術研發的創作過程趨向團隊合作以及精確的分工，於此情

形下，對於一個技術發明的創作之產生過程中，通常會涉入許多人的活動，例如技

術構想（conception）的提供人、技術方案的設計人、協助實施之人或協助檢測之

人等。 

以積體電路（Integrated circuit, IC）晶片設計為例，當想要於晶片上設計某一

功能時，需經歷一連串的複雜繁瑣的設計流程，由一開始的規格制定、硬體敘述語

言（HDL）、模擬、邏輯合成、電路模擬、電路布局與繞線、後段測試及／或程式

碼撰寫與燒錄等過程6，方可產生對應的晶片功能，整個產品功能的設計至少會有系

統工程人員、電路設計人員、線路布局人員、測試工程人員等參與，則當欲以此晶

片功能對應的技術內容提出專利申請時，究竟需將哪些人列名為專利發明人？對此

問題，實應謹慎處理之。 

當一創作有兩位以上之發明人時即為共同發明人，不正確的專利共同發明人資

訊可分為兩種，其一為增列，即該被增列之人並非真正發明人；其二為漏列，即該

被漏列之人為真正發明人。兩者均涉及權利主體的權益變動，以及提供不正確的專

利申請資料給智慧局。 

發明人為專利申請權的最初擁有之人，因此多人為共同發明人的情形下，該專

利申請權為共有，隨後取得的專利權亦屬於權利的共有。專利申請權為共有者，應

由全體共有人提出申請7且非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄8。而發明專利

權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權

或拋棄9且不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權10。易言之，無論是增列非

                                                        
5 同前註，12頁。 
6 吳政道，【半導體科普】IC功能的關鍵，複雜繁瑣的晶片設計流程，2015年8月，網址：

http://technews.tw/2015/08/01/chip-design-flow/，最後瀏覽日：2018年4月2日。 
7 專利法第12條。 
8 專利法第13條。 
9 專利法第64條。 
10 專利法第65條。 
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真正發明人或是漏列真正發明人的情況下，都會損害原真正共同發明人之權益。對

於權益受損之人自得依法提出民事訴訟以及專利舉發來確保自身的權益，此即共同

發明人之相關爭議的主因之一。 

另一方面，就不正確的專利發明人資訊提出專利申請是否涉及提供不正確的專

利申請資料給智慧局？若是，則該行為是否產生法律效果？關於此一問題，目前智

慧財產法院的審判實務上並未找到相關的爭議案件。不過在美國專利實務中，關於

此一問題是涉及到「不正行為」（inequitable conduct）法則，該不正行為所產生的

法律效果為專利的「不可行使」（unenforceable），惟目前台灣關於不正行為法則

並無明文規定，是否能有適用之空間仍待審判實務來進一步釐清與探討，因此將不

在本文討論的範圍之中。 

貳、判斷共同發明人之重要案例——智慧財產法院98年
度民專上字第39號判決 

當一創作在被發明產生的過程中，若涉及到許多人的行為參與時，如何判斷其

中的哪些人具有共同發明人的地位為最核心的問題，智慧財產法院的這件案例則為

關於此核心問題的重要判決，主要建立了在判斷共同發明人時，是以每一共同發明

人對該發明之「構想」（conception）與「貢獻」（contribute）為判斷基準。 

一、案件背景 

本件所涉及的爭議點主要包含：出資人聘請他人從事研究開發者，其專利申請

權及專利權之歸屬問題以及發明人的姓名表示權11、共同發明人判斷之請求項判斷

原則、共同發明人判斷之「實質貢獻之人」等，本文就本案例之歷審裁判之判決重

點摘要於表1： 

                                                        
11 專利法第7條。 
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表1 智慧財產法院98年度民專上字第39號判決案件整理表 

爭議點：發明人之姓名表示權 
涉訟專利：中華民國新型專利「可結合於被結合物之飾物」（專利證書號為M328209） 
原告：自然人甲與自然人乙 
被告：自然人丙 
爭議事實概述： 
原告服務於藝勝電子，被告委託藝勝電子與原告開發「可結合於被結合物之發光裝飾物」產

品，經原告設計、測試等完成委託產品。被告自行申請涉訟新型專利。原告主張被告侵害其

姓名表示權。 

審級 
智慧財產 

法院判決字號 
裁判結果 裁判主要理由 

一審 

97年度民專訴字 
第13號判決 

原告敗訴。 系爭產品是否為原告於職務上所完成之新型、抑

或藝勝電子出資聘請原告從事研究開發、原告與

藝勝電子就原告職務上之新型的專利申請權及專

利權歸屬有無特別約定，未見原告舉證以實其

說； 
其餘原告所提之證據，皆無法證明其為創作人。 

二審 
97年度民專上字 
第15號判決 

原判決廢棄，

發回智慧財產

法院。 

原審開庭通知書未合法送達上訴人（即一審原

告），逕依一造辯論而為判決，其訴訟程序即屬

有重大之瑕疵。 

更審 

9 8 年度民專更

(一)字第1號判決 
被告敗訴。 縱使被告屬於出資聘人開發產品，系爭產品即係

由原告實際從事開發所完成，若依法聲請專利，

且原告所設計之系爭產品對系爭專利申請專利範

圍之主要部分有所貢獻，則原告即為系爭專利之

創作人，而享有姓名表示權； 
原告對系爭專利申請範圍第1項、第3項、第4項及

第5項主要部分之構想有所貢獻，應為系爭專利之

共同創作人。 

二審 

98年度民專上字

第39號判決 
原判決廢棄；

原告敗訴。 
系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置

之界定僅係習知技術； 
系爭專利申請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結

合件、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小

無涉，至於發光裝置中之發光電路之縮小化技術

的相關技術特徵，則未記載於系爭專利之任何一
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審級 
智慧財產 

法院判決字號 
裁判結果 裁判主要理由 

 
  項申請專利範圍； 

是以被上訴人（即一審原告）對系爭專利申請專

利範圍第1項、第3至5項即難謂有何創作貢獻。 

二、發明人的姓名表示權 

本件案例是屬於出資人與受聘人之間姓名表示權的爭議，原告主張其姓名表示

權受到侵害，要求被告應於系爭專利表示原告為創作人之回復名譽等事件。 

發明人的姓名表示權爭議會發生於僱用人與受僱人之間，以及出資人與受聘人

之間，因為僱用人或出資人依法或依契約得享有專利申請權以及專利權，但不影響

發明人的姓名表示權12，僱用人與受僱人之間或是出資人與受聘人之間的姓名表示

權與專利申請權、專利權，係屬二事13。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表

示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分14。值得注意的是，姓名表示權之性

質屬人格權，如受聘人為自然人也當然享有姓名表示權；而當受聘人為法人時，此

法人受聘人之實際從事設計之員工當然也享有姓名表示權15。 

所謂發明人之姓名表示權，就是指將其姓名記載於專利證書上之權利。姓名表

示權為人格權之一種，發明人既有於專利案中被揭示的權利，亦可抛棄此權利16。

因此，專利法上之發明人姓名表示權的人格權與民法上之自然人的人格權並非相

同，因為民法上之自然人的人格權不得拋棄17。發明人在某些情況下可能不想在專

利證書上記載其姓名，例如發明人於兼職工作中所創作之發明的專利申請案但其不

想給原正職工作之雇主知情，或是在僱用人希望隱藏其公司申請專利案件中之發明

人資訊以避免公司重要研發人員被挖角等，於此情況下，就現行專利實務上可能產

生的情況淺析如下： 

                                                        
12 專利法第7條。 
13 智慧財產法院97年度民專上字第17號判決，「事實及理由、五、四、1」。 
14 專利法第96條。 
15 智慧財產法院98年度民專更(一)字第1號判決，「事實及理由、乙、四、(四)」。 
16 智慧財產局，註1書，22頁。 
17 民法第16條。 
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(一)發明人自願放棄姓名表示權 

就現行專利申請實務，申請人請求不公開發明人姓名，核准時除非申請人於領

證時同時請求不載明發明人姓名，否則實務上專利證書上仍會記載發明人姓名。惟

智慧局提供外界查閱之資料無發明人姓名18。也就是說，申請人請求不公開發明人

姓名與請求於專利證書上不載明發明人姓名屬於兩個不同程序，若申請人在專利申

請案提出時或提出後專利專責機關完成公開或公告準備作業之前，請求不公開發明

人的姓名，並經審核符合規定者，除案卷內可資識別發明人之資料將限制閱覽，並

於申請案公開、公告時，依其請求不揭示發明人姓名。完成公開、公告準備作業

後，不得撤回不公開發明人姓名之請求或請求重新公開、公告其姓名19。但是雖然

於申請案公開、公告時不揭示發明人姓名，日後專利核准領證時原則上會於專利證

書上記載發明人姓名，除非申請人於領證時同時請求不載明發明人姓名。 

當發明人即為專利申請人時，發明人自然可以於申請時請求不公開其姓名或於

領證時同時請求不於專利證書上載明其姓名。比較有問題的是，假若發明人已先將

專利申請權轉讓與給他人申請專利，嗣後發明人因已非專利申請人而無法於申請時

請求不公開其姓名或於領證時同時請求不於專利證書上載明其姓名，僅能透過真正

的專利申請人向專利專責機關提出請求。所以發明人宜於專利申請權轉讓契約中約

定受讓人應有協助發明人提出請求不公開其姓名或不於專利證書上載明其姓名的義

務以更能保障其姓名表示權。 

當發明人不便以自己名義申請專利而想要自願放棄姓名表示權時，宜請受讓之

申請人於申請時請求不公開其姓名或於領證時，同時請求不載明其姓名於專利證

書，而不宜以借名登記的方式申請專利。在智慧財產法院97年度民專上字第17號判

決案例中，是關於因發明人不便以自己名義申請專利，而利用借名登記的方式申請

專利，最後遭到法院專利無效的案例。 

在上開案例中，上訴人（即專利證書上記載之發明人）主張：發明人對其發明

有姓名表示權，惟發明人自願放棄姓名表示權，不在發明文件有姓名表示權，非法

                                                        
18 智慧財產局，專利Q&A，2017年1月，110-111頁，網址：https://www.tipo.gov.tw/lp.asp? 

CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1，最後瀏覽日：2018年4月9日。  
19 智慧財產局，專利審查基準，2017年，1-3-3頁。 
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之所禁。系爭專利之設計者雖為丁某，惟上訴人為合利鐵工廠之負責人，且為丁某

之妻，故丁某乃將相關權利授予上訴人提出專利申請20。 

被上訴人則主張：系爭專利說明書之首頁，申請人與創作人均記載為上訴人，

虛偽不實，且未檢附專利申請權之受讓證明文件，亦無從補正。構成撤銷專利之事

由21。 

法院審理後認為：系爭專利申請當初，丁某純因不便以自己名義申請，即直接

以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與丁某之間並未就系爭專利申請權有任

何協議或讓與之合意。故系爭專利申請權應歸屬於丁某，上訴人並非契約所約定之

專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，認定系爭專利有有應撤銷之原

因22。 

(二)受讓人、僱用人或出資人以契約要求發明人不行使姓名表示權 

受讓人、僱用人或出資人得否事先以契約要求發明人不行使姓名表示權？法未

明文。與專利權同為智慧財產權的著作權中，著作權法中對於創作人的姓名表示權

亦有保護，其是指當創作人有權利要求當作品被公開利用時，在作品上表示或不表

示其名稱，實務上發展出來「約定不行使著作人格權」的模式，以契約約束著作人

不行使其著作人格權23。這種約定不行使其著作人格權，主要係為避免受讓人行使

其著作財產權時，如未注意有關著作人格權的規定，可能會造成侵害著作人格權的

糾紛。著作人格權行使與否係著作人的權利，受讓人雖提出不行使著作人格權的要

求，著作人是否同意，仍屬著作人自行決定的事項。至於該項要求是否易引發作者

不滿？似與雙方約定的條件及受讓人的要求態度有關，未可一概而論24。 

本文認為，專利發明人之姓名表示權與著作人之姓名表示權相同，包含「表示

                                                        
20 註13判決，「事實及理由、二、(一)、1」。 
21 同前註，「事實及理由、三、(一)」。 
22 同前註，「事實及理由、五、(四)、4、(3)」。 
23 賴文智，企業法務著作權須知——契約中有關約定不行使著作人格權的作用為何？又著作人

格權包括哪些權利？，網址：http://www.is-law.com/post/4/1113，最後瀏覽日：2018年4月3
日。 

24 智慧財產局，著作權Q&A，2012年6月，網址：https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=284707 
&ctNode=7194&mp=1，最後瀏覽日：2018年4月9日。  
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姓名」的權利與「不表示姓名」的權利，如受讓人、僱用人或出資人在某些情形下

不想在其專利證書或公開資訊中顯示發明人資訊（如防止競爭對手挖角重要發明

人）而欲以契約要求發明人不行使姓名表示權時，是否有如約定不行使著作人格權

般屬於專利發明人自行決定的事項，而屬於契約自由之範圍中？這個問題仍有待實

務發展與釐清。尤其是當僱用人於定型化的勞動契約中約定受僱人就其所發明之專

利權不行使姓名表示權，就該約定是否有顯失公平而有違反民法之相關規定25？恐

仍有疑義。 

三、共同發明人判斷之請求項判斷原則 

發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當

申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為

必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人26。 

換言之，所謂請求項判斷原則即每一共同發明人只要對申請專利範圍中的其中

一個請求項具有實質貢獻即可，而毋須對所有請求項均需有實質貢獻。這種請求項

判斷原則係參酌美國專利實務中的相關原則27，即每一共同發明人通常必須貢獻

（contribute）發明的構想，但毋須對每一個請求項均有所貢獻，只要對一個請求項

有所貢獻即可 28。易言之，共同發明人係建構於對於發明之主題標的（ subject 

matter）的共同構想，而共同構想的關鍵問題即是在於誰構想了在申請專利範圍之

中的主題標的，也就是說，判斷發明人的認定基礎是逐項請求項基礎（claim-by-

claim basis）下認定29。 

值得注意的是，雖然每一共同發明人對於發明構想的貢獻度不同，但是對於專

利申請權或是日後所取得之專利權的權利卻是均等的。專利申請權或是專利權在共

有的情況下其權利的得喪變更通常需要全體共有人的同意30。審判實務上就專利權

                                                        
25 民法第247條之1。 
26 智慧財產法院98年度民專上字第39號判決，「事實及理由、六、(三)」。 
27 註15判決，「事實及理由、乙、四、(三) 、1」。 
28 MPEP § 2173.01. 
29 羅炳榮，工業財產權叢論——基礎篇，2004年，23頁。 
30 專利法第12條、第13條、第64條、第65及69條等。 
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共有的性質似較傾向採準共有說，依當事人成立共有關係之法律關係，而進而分別

依民法準用分別共有或公同共有之規定31。除共有人另有契約約定或法律另有規定

外，其應有部分的比例推定為均等，也就是說，共有人所享有的權利是以整個專利

權的權利，而不是用請求項來區分各公有人所享有的權利32。 

再者，得否以每一共同發明人所貢獻的請求項為基礎，將一個專利權分割為對

應不同共同發明人之多個專利權呢？依照現行專利法之分割規定，這種情形並非屬

於依申請案中包含實質上兩個不同的發明之情形，故難有適用分割申請之規定，比

較適宜的方式可以契約或是權利讓與的方式來達到權利比例分配的效果33。 

四、共同發明人判斷之「實質貢獻之人」 

在確定所謂共同發明人係為對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之

人後，法院接下來論述何謂「實質貢獻之人」？ 

所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新

型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達

成該構想之技術手段34。亦即該共同發明人必須就「所欲解決之問題」或「達成之

功效」提出「構想」，再就該構想提出「具體」的、且「可達成該構想」之「技術

手段」35。 

五、案例研析 

本件為智慧財產法院關於判斷共同發明人之基礎原則的重要案件，法院主要參

酌美國專利實務中的相關判斷基礎與原則，做出了在台灣專利實務中關於解決相關

爭議的法源基礎。 

                                                        
31 簡秀如、吳詩儀，論專利共有關係及智慧財產法院對專利共有關係之認定，全國律師，2014

年10月，18卷10期，67頁。 
32 張瑞容，共同發明人之資格認定與權利——以Ethicon Inc. v. United States Surgical Corp之

CAFC判決為例，智慧財產權月刊，2008年9月，117期，43頁。 
33 同前註，44頁。 
34 註26判決，「事實及理由、六、(三)」。 
35 陳秉訓，論共同發明人之認定與管理，全國律師，2015年10月，19卷10期，8頁。 
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原告最後敗訴的主因在於法院最後認定，原告對於系爭請求項1以及請求項3到

5並沒有實質的技術貢獻。系爭專利主要是關於一種可方便拆裝的造型飾件，可以

結合於如鞋子、帽子、背包上，其內並裝設有發光裝置。 

原告所主張對系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產

品之9分之1，故為系爭專利之共同創作人。 

法院依系爭專利說明書所記載之「所欲解決之問題」、「解決之問題之技術手

段」以及「達成之功效」來判斷系爭請求項1以及請求項3到4中對於發光裝置之界

定僅係習知技術；請求項5則僅係發光裝置與結合件、造型飾件相對位置之限定，

而與物品大小無涉。原告之主要貢獻係在於商品化過程提供較小尺寸之電路板，而

非就系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項所記載之技術特徵（即結合件、造型

飾件、發光裝置等元件及上開元件之連結關係暨位置限定等特徵）具有實質貢獻之

人36。 

本件雖確立了共同發明人之發明「構想」與「貢獻」的判斷基準，不過關於兩

者更細部的操作與判斷法理，於本案中並未有太多的論述，因此仍需就本案後智慧

財產法院之相關案件再進行細部研析。 

參、其他判斷共同發明人之智慧財產法院案例研析 

共同發明人所涉的司法爭議通常會有兩種，其一為專利申請權或專利權歸屬的

爭執，或姓名表示權的爭執，屬於民事私權的爭執；其二為非專利申請權人的專利

舉發，屬於行政法的爭執。因此本文接著以「共同發明人」為關鍵字，檢索司法院

法學資料檢索系統中，民事類與行政類的相關案件，整理如下述。 

一、共同發明人舉證標準為明確清楚且令人信服的證據 

明確清楚且令人信服的證據（clear and convincing evidence）在民事案件中的舉

證標準高於一般案件所使用的優勢證據（preponderance of the evidence），有人認

為，若一般民事案件的舉證標準能以百分比率表示，則優勢證據約為51%，而明確

                                                        
36 註26判決，「事實及理由、六、(三)」。 
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清楚且令人信服的證據則約為75%至80%37。 

在共同發明人爭議案件中，法院認為共同發明人為原告時其所提出其對系爭專

利之申請專利範圍的構想具有實質貢獻的舉證標準為明確清楚且令人信服的證據。

在智慧財產法院101年度民專訴字第52號的案例中，係關於出資人與受聘人之間姓

名表示權爭議。原告（即受聘人）接受被告公司之出資邀請，進行生技製藥領域之

研究開發，該研究成果後由被告公司提出專利申請並取得系爭專利，原告主張其為

系爭專利之共同發明人而提起本件訴訟。 

一審法院判決原告敗訴，主要以原告未能舉證證明其對系爭發明有何實質貢

獻，從而，其請求被告應於系爭發明申請案表示原告為共同發明人，為無理由，應

予駁回38。 

原告不服一審判決上訴至二審，二審法院判決39駁回原告上訴。理由與一審法

院相似，即原告所提證據資料既無法證明其對於系爭專利之發明具有實質貢獻，不

足以證明上訴人為系爭專利之共同發明人40。 

原告不服二審判決上訴至最高法院，最高法院判決41駁回原告上訴。理由除原

告上訴理由未表明二審判決所違背之法令及其具體內容外，更指出：共同發明人必

須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢

獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組

合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅

提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備

工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人42。 

二、「構想」與「貢獻」的細部定義 

「構想」與「貢獻」兩者為整個共同發明人爭議的任督二脈，一旦打通此兩穴

                                                        
37 林利芝，英美法導論，2001年，95-96頁。 
38 智慧財產法院101年度民專訴字第52號判決，「事實及理由、五、(四)」。 
39 智慧財產法院102年度民專上字第23號判決。 
40 同前註，「事實及理由、貳、五」。 
41 最高法院104年度台上字2077號判決。 
42 同前註，「理由」。 
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脈，則自然浮現解決共同發明人爭議的通路。 

在前開智慧財產法院98年度民專上字第39號判決中已經初步確立了共同發明人

之發明「構想」與「貢獻」的判斷基準，而在後續的智慧財產法院102年度民專上

字第23號判決中，則是以智慧財產法院98年度民專上字第39號判決之法理基礎而有

進一步之闡述，應是近期對共同發明人概念闡述最完整的判決43。 

在智慧財產法院102年度民專上字第23號判決中，進一步說明所謂「實質貢獻

之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之

功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段44。也就

是說，所謂的「貢獻」即是提出具體而實質上可達成的技術手段，而此一技術技術

手段可以解決發明所欲解決之問題或達成之功效。 

「構想」是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發

明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗45。發明的構想可以表現在

專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人

雖毋須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一

部分才能有該發明46。 

易言之，每個發明的目的都是為了「解決問題」或是「達成功效」，發明人依

照此一目的進行心智精神活動而產生「構想」，於此一「構想」下，發明人需要有

明確、持續一定的想法，提出各種具體且可操作的技術手段以產生至少一個實施例

以「解決問題」或是「達成功效」，進而對該發明有所謂的實質上「貢獻」。 

值得注意的是，在實務工作上容易與「構想」產生混淆的為「想法」

（idea），僅提供單純「想法」的人並非屬於「構想」的提供者，在美國專利實務

案例中指出，「構想」需要一種「想法」，而此「想法」必須是一種明確且不變

（definite and permanent）的想法足夠使熟習該項技藝的人士了解該發明，亦即構想

為發明人心中的關於一個完整及可運作的發明之一種明確且不變想法的組成

                                                        
43 陳秉訓，註35文，9-10頁。 
44 註39判決，「事實及理由、貳、四、(三)、1」。 
45 同前註，「事實及理由、貳、四、(三)、2」。 
46 同前註，「事實及理由、貳、四、(三)、3」。 
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（formation）47。 

三、對一專利中之部分技術特徵有實質貢獻之人，雖非該專利

之發明人及申請權人，但為該專利之共同發明人及共同申

請權人 

若僅對一專利中之部分技術特徵有實質貢獻之人，得否主張其為該專利的發明

人或是共同發明人？審判實務的案例認為該人不可主張其為該專利的發明人，但卻

可主張其為該專利的共同發明人。 

在智慧財產法院103年度民專訴字第88號判決中，涉及專利權權利歸屬之確認

之訴。 

原告主張被告原先之眼鏡產品有製作成本高、組裝困難等問題，原告審視被告

之眼鏡產品後，指出該眼鏡產品之問題在於其係利用螺絲將鏡片與鏡腳鎖固結合，

導致其生產成本提高及組裝不易，遂提議「不使用螺絲，使用穿入卡榫定位同時可

為摺疊的鏡腳，使其以穿進鏡片且可反勾定位」之構想（下稱「系爭技術構

想」），如此即可達到降低成本並容易組裝等效果。被告遂將系爭技術構想申請中

華民國新型第M423840號「眼鏡」48。 

法院審理後認為：系爭技術構想可對應系爭專利之「樞接部件」、「樞接

柱」、「嵌孔」、「卡箝部」等技術特徵，且原告之技術構想對系爭專利請求項1

及10之部分技術特徵具有實質貢獻。又系爭專利請求項2至9為直接或間接依附於請

求項1之附屬項，請求項11至17為直接或間接依附於請求項10之附屬項，故其等分

別具有請求項1、請求項10之所有技術特徵，而原告之系爭技術構想既對系爭專利

請求項1及請求項10之部分技術特徵具有實質貢獻，則其對請求項2至9、11至17之

附屬項之部分技術特徵亦具有實質貢獻49。 

原告僅就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是原告先位請求確認其為系爭

專利之發明人及申請權人，為無理由，不應准許。又原告既就系爭專利之部分技術

                                                        
47 羅炳榮，註29書，3頁。 
48 智慧財產法院103年度民專訴字第88號判決，「事實及理由、一、(一)」。 
49 同前註，「事實及理由、六、(四)、3」。 
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特徵有實質貢獻，是其備位請求確認其為系爭專利之共同發明人及共同申請權人，

即有理由，應予准許50。 

被告不服提出上訴，原告亦提出附帶上訴。二審法院後審理後駁回上訴與附帶

上訴51，理由在於： 

系爭專利請求項1至9中所述之全部技術特徵，均可對應「不使用螺絲」、「使

用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術構想，但該些技術構想非屬原告之構

想，自難認原告為系爭專利請求項1至9之創作人及專利申請權人52。 

但關於「可反勾定位」之技術構想，被告於言詞辯論庭均不否認「可反勾定

位」之技術構想為原告所提出，也未提出具體反證以推翻「可反勾定位」之技術手

段為原告之構想之推定53，所以這部分的技術構想屬於原告的貢獻。法院進一步確

認鏡腳「由內向外（可反勾定位）之卡合定位結構」之技術構想應認係對系爭專利

請求項1至17具有實質貢獻之技術特徵54。 

原告並非就系爭專利所有請求項之全部技術特徵有實質貢獻，僅就系爭專利之

部分技術特徵有實質貢獻，是原告先位聲明請求確認其為系爭專利之創作人及申請

權人，為無理由，不應准許。又原告既就系爭專利之部分技術特徵有實質貢獻，是

其備位聲明請求確認其為系爭專利之共同創作人及共同申請權人，即有理由55。 

最後二審法院確認一審判決並無錯誤，原告為系爭專利之共同創作人及共同申

請權人，並駁回兩造之上訴與附帶上訴。 

四、發明人之爭與共同發明人之爭的異同 

上開智慧財產法院103年度民專訴字第88號的判決結果產生的一個看似有趣的

邏輯問題，即專利發明人不等同於專利共同發明人，但實則為兩個不同層次的問

題。前者（即原告主張確認其為專利發明人）屬於何人能擁有系爭專利權的發明人

                                                        
50 同前註，「事實及理由、七」。 
51 智慧財產法院104年度民專上字第22號判決。 
52 同前註，「事實及理由、六、(四)、2、(4)」。 
53 同前註，「事實及理由、六、(五)、2」。 
54 同前註，「事實及理由、六、(五)、3」。 
55 同前註，「事實及理由、七」。 
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之爭問題，也就是若確認原告為系爭專利的專利權人，則被告將喪失該專利權；後

者（即原告主張確認其為專利共同發明人）屬於系爭專利權能否共有的共同發明人

之爭問題，也就是若確認原告為系爭專利的共同發明人，則原告與被告將共同為該

專利的專利權人。 

法院在認定專利發明人的推理上仍是回歸到前開「構想」與「貢獻」的思路

上，先判斷系爭專利所欲「解決問題」即「目前市面上習知之眼鏡，係利用螺絲將

鏡腳與鏡框彼此樞接，然而藉由螺絲樞接而成的眼鏡，易因長期使用而導致螺絲鬆

脫或磨損，使鏡腳產生鬆動脫落的問題。」接著論述解決該問題的「構想」，即是

提出「不使用螺絲」、「使用穿入卡榫定位同時可為摺疊之鏡腳」之技術手段，最

後論述「貢獻」，即前開的技術手段確係攸關系爭專利所欲解決之問題及所欲達成

之功效，而對系爭專利新型具有實質貢獻，但並非原告所提出之構想，因此原告非

系爭專利之發明人。 

但就「可反勾定位」之技術構想係屬於原告所提出，且被包含於系爭專利請求

項1至17之中，因此確認原告為系爭專利之共同發明人。 

按專利法第5條明定，除本法另有規定或契約另有約定外，由發明人取得專利

申請權；而專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，專利法第12條亦有明

文。換言之，若專利申請案的申請人並無專利申請權，或是未由全體有申請權之人

共同提出申請而取得專利權，利害關係人得依專利法第71條之規定提起舉發。前者

即為發明人之爭，後者即為共同發明人之爭。 

發明人之爭與共同發明人之爭性質上同屬申請人適格有欠缺之情形，故將兩者

相關舉發之規定於同款，即專利法第71條第1項第3款56。惟兩者仍有其異同之處，

本文整理如下表2： 

表2 發明人之爭與共同發明人之爭的異同點整理表 

 發明人之爭 共同發明人之爭 

1.申請人適格有欠缺之情形。 
2.限利害關係人提起舉發：專利法第71條第1項第3款。 相同之處 

3.屬於真正申請權人提起舉發撤銷專利：專利法第35條。 

                                                        
56 智慧財產局，註1書，240頁。 
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 發明人之爭 共同發明人之爭 

4.「構想」與「貢獻」判斷基礎。 
 

5.專利法第7條之姓名表示權。 
原專利申請人不具有專利申請權：專

利法第5條之爭執 
原專利申請人具有部分專利申請權：

專利法第12條之爭執 
專利權主體之取代 專利權主體之增減 

相異之處 

專利權客體獨有 專利權客體共有 

而所謂利害關係人，係指其現已存在之權利或法律上之利益已受侵害之法律上

利害關係，若僅具經濟上或其他事實上之利害關係者則不屬之57。舉例來說明所謂

的事實上之利害關係，在專利舉發案中，舉發人主張系爭專利之專利權人不具有專

利申請權，若舉發人主張倘系爭專利無法撤銷，則舉發人將違反與第三人就系爭專

利歸屬管理之契約關係而有違約並受有利益損害之情形，而屬於有利害關係。然此

種利害關係屬於事實上之利害關係，而非法律上之利害關係，故舉發人並非專利法

第71條第2項所謂之利害關係人。 

五、請求項中習知技術的發明人不得主張為共同發明人 

每個發明的技術手段都是建立在許多習知技術或是他人的發明的基礎上進行研

發改良而成，以請求項的記載內容來理解，請求項中所記載的限制要件

（limitation）通常會包含習知技術的限制要件以及具備可專利性的限制要件，而所

謂具備可專利性的限制要件通常會記載於專利核准審定通知書（ notice of 

allowance）中，除此之外其他的限制要件則可被視為習知技術的限制要件。而這些

已經公開的習知技術的發明人不得主張為該發明的共同發明人。 

在智慧財產法院104年度行專訴字第60號判決中，涉及利害關係人提起專利舉

發的爭議。被舉發專利為一種利用珍珠彩帶圖判讀K線結構圖趨勢的方法，其主要

其係將原始的K線結構圖，依據移動平均線的平均成本原理，以及移動平均線間極

致的多空排列方式，並以預設參數將各個移動平均線間依不同的級數與條件來組

合，同時利用鮮明的色彩與強烈的對比，設計出各種形狀與顏色的短期、中期及長

                                                        
57 智慧財產法院100年度行專訴字第115號判決。 
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期元件，令各元件顯現出彩色的珍珠彩帶圖，以提供作為判讀趨勢的依據58。 

原告為利害關係人對系爭專利提出舉發獲不成立處分，經訴願後不服訴願決

定，遂提起本件行政訴訟主張其係移動平均線之發明人，系爭專利之專利權人之珍

珠彩帶所依據移動平均線或K線衍變出之元件，是根據原告發表之前揭基礎技術加

以重製而成，涉及竊用59。 

法院審理後認為，原告主張其為「移動平均線」之發明人，其他人不能擅自將

移動平均線作為必要技術特徵，列在其申請專利範圍之獨立項云云。惟移動平均線

原理於系爭專利申請時已屬公開之習知技術，任何人均得利用該公開之技術內容進

行改良並申請專利，故縱使原告確為移動平均線之發明人，亦無法主張為系爭專利

之真正發明人或共同發明人60。 

值得注意的是，假若多數發明人之其中一人所提出之創意構想，雖然屬於習知

技術的改良或組合習知技術，但此習知技術的改良或組合習知技術對於該發明之取

得專利仍具有實質貢獻時，該提出創意構想之人仍為共同發明人或共同專利申請權

人61。 

肆、企業申請專利之共同發明人管理 

企業的研發活動與獨立發明人不同，企業通常為團隊分工進行研發活動，甚至

會與外部單位進行合作研發，因此而產出的發明在申請專利時特別需要針對共同發

明人的議題謹慎處理。 

一、專利權與專利申請權的歸屬約定 

對企業而言，契約是處理專利權與專利申請權的歸屬最常用的方式62，企業無

                                                        
58 中華民國專利第I416428號「利用珍珠彩帶圖判讀K線結構圖趨勢的方法」發明專利請求項1

所記載內容。 
59 智慧財產法院104年度行專訴字第60號判決，「事實及理由、乙、貳、一」。 
60 同前註，「事實及理由、乙、伍、五、(五)」。 
61 註48判決，「事實及理由、六、(四)、5」。 
62 陳秉訓，註35文，13頁。 
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論是在內部或是外部的活動，只要可能涉及產生專利權與專利申請權的，均應以契

約來約定權利的歸屬，以杜絕爭議。 

由於企業內部各部門的工作性質不同，針對研發部門特別擬定一份關於智慧財

產權歸屬的合約應可增加企業的保障，甚至於必要時可以就各別專案、產學合作計

畫、研發合作計畫等增訂權利歸屬的條款，以明確各發明人在這些專案或計畫中的

工作內容與範圍63。 

二、研發紀錄管理 

研發紀錄為專利權與專利申請權的歸屬爭議產生時，企業手中可以掌握的有利

證據，良好的研發紀錄管理對於企業在面對相關訴訟時將提供很好的幫助。研發紀

錄除了研發紀錄簿外，與研發活動相關的電子郵件、會議記錄、電話紀錄、社群軟

體溝紀錄（如Line等）甚至是口頭討論的錄音檔等均應納入64。 

中大型的企業通常都會有管理技術文件資料的專責單位，因此專利部門可以與

其配合來建立研發紀錄管理的機制。此外，許多研發活動可能會於電腦工作站上進

行或是電腦輔助設計，因此專利部門也需與資訊部門配合來建立電磁紀錄管理的機

制。 

而在記錄內容上，可以依循著法院的「構想」與「貢獻」法理，先記錄何人提

出想要「解決的問題」或是「達成的功效」？通常想要「解決的問題」會來自於客

訴後的產品不良分析、客戶對產品規格的要求、實驗過程中的發現等，而想要「達

成的功效」則是會來自於客戶對產品規格的要求、市場新功能的需求等。 

當想要「解決的問題」或是「達成的功效」被提出後，研發單位即會對應的技

術「構想」，研發紀錄的重點即在於「構想」及其技術內容的提出者，以及後續團

隊分工的工作分配與內容，這些工作分配與內容即可提供日後在判斷「貢獻」時的

重要資料，例如是何人完成具體而實質上可達成的技術手段？何人為單純的提出構

想？何人為單純的協助實施者？何人為單純的協助檢測者？ 

值得注意的是，研發紀錄的重點在於有關發明之具體圖式、相關設計圖或具體

                                                        
63 陳儷卿，發明人與公司之利害關係，智慧財產月刊，2004年7月，67期，84頁。 
64 陳秉訓，註35文，14頁。 
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說明等之各種具體化的技術手段紀錄，而不能僅記錄單純的構想。在智慧財產法院

106年度民專訴字第60號判決中，是關於共同發明人之姓名表示權的爭議。原告

甲、乙與丙三人起訴主張其係為發明專利第I605244號「取樣組件、顯微鏡模組及顯

微鏡裝置」（下稱「系爭專利」）之共同發明人而享有姓名表示權，系爭專利之專

利權人為台灣大學，並抗辯其非發明人，依法沒有同意追加之權限，因此原告應以

原登記之發明人為訴訟對象，始為適法65。 

系爭專利是關於一種可簡化量測或觀察細胞及檢體的流程，易於取樣且便於攜

帶的量測或觀察裝置，即係揭露一種一取樣組件、一顯微鏡模組及一包括該顯微鏡

模組及一影像擷取裝置的顯微鏡裝置。用以解決現有問題：顯微鏡的機構通常較複

雜龐大且難以攜帶，使用者也需要經過專業的訓練學習如何操作，但即使如此，通

常也還是需要相當長的時間才能分析出結果66。 

法院首先指出：只有發明之構想，尚不足以產生一件發明，構想產生後，必須

有預測結果程度之詳述及具體化，各種具體化的技術都可以申請專利，蓋專利所保

護的是其技術手段而非其構想67。 

接著法院逐一審視原告所提出之證據，主要包含研究筆記、會議影本、論文、

Email紀錄等，其中： 

原證8「原告甲研究筆記影本」；原證10「2009年10月14日精子晶片Skype會議

影本」；原證11原告甲2011年l月15日電子郵件影本（2011年l月15日，原告甲將有

關人類精液檢查分析之重要文獻，即第五版WHO精液分析手冊之電子檔寄給訴外人

丁及其團隊成員）；原證12原告甲2011年11月11日研究筆記影本（2011年11月11日

原告甲與訴外人丁之團隊，於討論研究進度與方向時，其包含研究方向為影像模

組、與軟體，及採用沉澱法sediment第二代進行研究）；原證13原告甲2012年7月18

日研究筆記影本（2012年7月18日確立除不再研發第一代之微流電阻抗法外，並將

與德合作，專注於智慧型手機影像模組與生物微流晶片）；原證14原告甲2014年4

月11日、5月23日研究筆記影本（自2014年4月前後時起，原告甲與訴外人丁團隊，

討論儀器測量歸零、取樣的SOP制定、樣本不良率等使檢測裝置得以符合臨床

                                                        
65 智慧財產法院106年度民專訴字第60號判決，「事實及理由、貳、二、(五)」。 
66 同前註，「事實及理由、貳、三、(一)」。 
67 同前註，「事實及理由、貳、四、(一)」。 
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需求）。 

法院認為以上證據皆僅為文字敘述或表格之文件，且未載有與系爭專利「取樣

組件、顯微鏡模組及顯微鏡裝置」相同名稱之研究技術或計畫，亦未記載設備名

稱、技術內容說明、圖式或結構設計等，無法知悉系爭專利相關「特定取樣組件、

顯微鏡模組及影像擷取裝置設備」之設備或結構技術特徵，是否有原告之共同發

明68。最後作出原告敗訴的裁判。 

三、專利申請程序管理 

當一發明被完成且企業決定提出專利申請後，便需要準備專利說明書以提出申

請，對企業內部的專利人員而言，即應依照該發明提案所對應的研發紀錄資料，判

斷共同發明人。由於共同發明人的認定基礎是逐項請求項基礎，因此這項工作應該

是於專利說明書以及申請專利範圍完成之後，依據專利說明書中所記載的想要「解

決的問題」或是「達成的功效」，以及申請專利範圍中對應的每一技術特徵分析出

貢獻此技術特徵的人，將其列為共同發明人。 

在專利申請過程中，若是因為對申請專利範圍進行修正，致使請求項產生增加

或刪減，或是請求項中技術特徵的增加或刪減時，仍應注意共同發明人是否會因此

而產生異動。 

四、實施內部專利教育訓練 

企業內會涉及到專利議題的人員絕對不止於研發人員以及專利人員，更會涉及

其他不同的部門，例如行銷業務人員可能與客戶接觸並依據客戶所制定的產品規格

而提出產品達成某「功效」的研發需求、品保人員可能於產品失效分析時發現產品

「問題」而提出解決該「問題」的研發需求、資訊人員與技術文件管理人員需要對

研發紀錄進行管理等。因此企業內部應定期針對不同部門的人員性質，實施適當專

利知識教育訓練。 

                                                        
68 同前註，「事實及理由、貳、四、(二)、4」。 
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伍、結論與建議 

美國在發明人以及共同發明人的判斷上已經發展出相當多的案例與法理原則，

由以上的智慧財產權法院的案例研析中可知，智慧財產權法院在面對共同發明人爭

議時的判斷法理原則，主要還是參酌美國專利實務中相關的法理原則。因此，企業

若是在智慧財產權法院面對共同發明人爭議案件時，除了本文以上所提出的智慧財

產權法院相關裁判案例外，應可進一步尋找美國專利實務中相對應的法理原則來進

行訴訟攻擊與防禦。 

再者，在專利申請的過程中，專利說明書的準備工作也不可馬虎，專利說明書

中應清楚的記載該申請專利之發明所想要「解決的問題」或是「達成的功效」，其

次為申請專利範圍中之主題標的及其所記載的技術手段是否能對應於想要「解決的

問題」或是「達成的功效」。最後並依照各請求項之主題標的及其所記載的技術手

段——確認出對其具有實質貢獻之人，並將其列名為專利之發明人或是共同發明

人。此外，在專利申請核駁答辯的過程中，若又有涉及請求項之記載內容的增加或

刪除，宜再重新確認列名的共同發明人之資格是否需對應異動。 

第三，由智慧財產法院的案例研析中顯示共同發明人的爭議最常發生於發明人

的姓名表示權，姓名表示權包含「表示姓名」的權利與「不表示姓名」的權利，在

「表示姓名」的情形中，爭議最常發生於出資人與受聘人之間，最主要的原因在於

出資人往往在未告知受聘人的情況下將受聘人的發明自行提出專利申請，受聘人提

出告訴。於此情況下，受聘人除事先以契約約定外，在研發活動的過程中應將與發

明「構想」與「貢獻」相關的證據資料詳細紀錄並妥善保存，因為受聘人在爭執其

為發明人或共同發明人的舉證標準為較高的、明確清楚且令人信服的證據標準，因

此證據保存的工作顯得格外的重要。另一方面，在「不表示姓名」的情形中，發明

人宜於專利申請權轉讓契約中約定受讓人應有協助發明人提出請求不公開其姓名或

不於專利證書上載明其姓名的義務，以更能保障其姓名表示權。 

第四、研發證據的保存對於發明人與受讓人、僱用人或出資人雙方都顯得重

要。對發明人來說，因其要主張為專利共同發明人的證據舉證標準為明確清楚且令

人信服的證據，所以紀錄完整的研發證據較能說服法院採用；而對於受讓人、僱用

人或出資人來說，紀錄完整的研發證據也能幫助其在專利提出申請時，正確的列名
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專利共同發明人。 

最後，本文認為無論是企業法務或是專利法律事務所的專利人員在處理專利申

請權與專利權歸屬以及姓名表示權之爭議時，宜應清楚該爭議是屬於發明人之爭或

是共同發明人之爭？此兩者之間仍有相同與不同之處，有了正確的理解才能分析出

正確的法律關係，在訴訟攻防上主張自身權益時方能做出最佳的策略。 
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