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編者的話

智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發

行，自民國 88年 1月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產

權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制

探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財

產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP業界等

專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為

「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、

最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查

實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字

1,200元，超過10,000字每千字600元，最高領取15,000元稿酬，

字數 4000~10,000字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分

期刊登，至多 20,000字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-177-329918-ee63c-1.html

徵 稿
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編者的話

編者的話

在當前全球化與數位化時代下，智慧財產權為推動經濟成長的關鍵，亦為衡

量國家發展的指標之一。美國為全球重要科技的領先者，其智慧財產權政策不僅

塑造自身的法律環境，對於各國的立法動向也具有重大參考價值。我國智慧財產

權法制及實務受美國影響甚深，故本期特別刊載「從美國專利法探討我國申請專

利範圍減縮之更正與中介權」及「生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：以美

國登記實務為中心」2篇文章，簡介如下：

專題一由劉國讚、張僑恩所著「從美國專利法探討我國申請專利範圍減縮之

更正與中介權」，析論我國專利法第 67條規定專利權範圍更正之實體要件，只

能減縮且不能實質變更範圍，然專利審查基準對於實質變更的解釋，實務上常見

的改寫限縮獨立請求項，規定只要不變更原請求項之發明目的，即未實質變更而

可准予更正，引發專利權人與公眾利益失衡之爭議。本文以美國專利法及判例法

探討前述議題並提出建議，作為我國專利法制研修之參考。

專題二由林利芝所著「生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：以美國登記

實務為中心」，探討生成式人工智慧（AI）問世以來，相關應用已大幅滲透至創

意產業，不乏創作者使用生成式 AI協助創作，其中包含 AI生成內容的作品是否

受著作權保護以及受保護範圍等議題備受討論。本文整理美國著作權局 2023年

發布《AI作品著作權登記指引：包含 AI生成內容的作品》重點，並介紹美國著

作權登記申請的案例，剖析美國著作權局及法院當前對於「著作人身分」之見解。
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從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

本月專題

從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

劉國讚 *、張僑恩 **

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所教授。本文感謝國立臺灣科技大學專利研究所提供研
究經費，NTUST-PA113-001。

** 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所碩士生。
 本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

壹、前言

貳、美國專利法再發證與再審查

一、再發證制度

二、再發證的效力

三、再發證的中介權

四、再審查與中介權

參、美國再發證與再審查之中介權的判例法

一、實質相同不限於文字完全相同—2015年 R+L Carriers「小於承運
商的提單傳輸和處理系統」事件

二、單純擴大範圍—1984年 Seatle「管束綑綁」事件

三、同時擴大與縮小視為擴大—1993年Westvaco「包裝果汁的非箔
複合結構」事件

四、單純縮小範圍—2021年 John Bean「螺旋式家禽冷水機的水流」案

肆、問題與討論

一、我國專利法是否有中介權規定

二、擴大專利權範圍與中介權

三、適用中介權抗辯的條件—實質變更

四、沒有中介權是否可允許減縮範圍的更正

五、可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍？

伍、結論
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從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

本月專題

摘要

我國專利法第 67條規定專利權範圍更正之實體要件，只能減縮且不能實質

變更範圍。專利審查基準對於實質變更的解釋，對於實務上常見的改寫限縮獨立

請求項，規定只要不變更原請求項之發明目的，即未實質變更而可准予更正。則

相信獨立請求項最大範圍會無效的公眾，所實施的產品落入更正後請求項範圍內

時，對於公眾是否公平，是本文所欲探討主題。

本文以美國專利法，以及具有代表性的判例法進行探討。美國再發證與再審

查制度允許改寫請求項甚至提出新的請求項，但專利法對於落入變更後請求項的

公眾，設有中介權制度予以保護。

研究結果顯示，我國專利審查基準明顯偏向專利權人，在沒有中介權的規定

下，專利審查基準將專利法更正實質變更解釋為可以改寫請求項並不適當。如果

要維持專利審查基準對於實質變更之解釋，專利法必須有中介權的規定，才能維

持專利權人與公眾利益的衡平。

關鍵字：更正、中介權、實質變更、再發證、再審查

　　　　 Post Grant Amendment、Intervening Right、Substantial Amendment、

Reissue、Reexamination 
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從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

本月專題

壹、前言

專利無效在整體專利制度中是相當重要的一部分，基於以先前技術檢索為核

心的專利實體審查工作無法達到完全嚴密，這代表通過實質審查取得專利權之發

明，仍可能有未搜尋到的高關聯先前技術而不符合新穎性、進步性要件的情況，

因而設有將有效專利權撤銷的制度。

我國專利無效為雙軌制，第一軌是依照專利法第 71條向專利專責機關提出

舉發，舉發案經審查舉發成立者會撤銷專利權，舉發經撤銷確定者，專利權之效

力視為自始不存在，舉發審定後還有後續的訴願、行政訴訟程序。第二軌是依照

智慧財產案件審理法（下稱審理法）第 41條，於專利侵權之民事訴訟中抗辯專

利權有撤銷之原因，法院應就其抗辯有無理由自為判斷，法院認為有撤銷之原因

時，專利權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。

專利權被挑戰專利無效時，專利權人防禦方法除了可以就其有效性為答辯

外，也可以更正其專利權範圍。專利法第 67條規定，發明專利權人申請更正專

利說明書、申請專利範圍或圖式，須符合四款情事之一：一、請求項之刪除，二、

申請專利範圍之減縮，三、誤記或誤譯之訂正，四、不明瞭記載之釋明。而且，

除誤譯之訂正外，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，

也不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。最常見的更正防禦是改寫範圍最

大的獨立請求項限縮專利權範圍以避開先前技術，而以較小的專利權範圍維持專

利有效性。說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者，溯自申請日生效（專利

法第 68條第 3項）。

專利權人在舉發案中更正申請專利範圍，專利專責機關應將該更正案併舉發

案審查及審定（專利法第 77條第 1項）。在專利侵權民事訴訟的無效抗辯中，

專利權人提出更正，法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷（審理法第 43

條第 4項）。

本文擬探討專利無效爭訟（包含舉發與專利無效抗辯）中，爭議之專利權請

求項的更正實體要件問題。專利法規定申請專利範圍更正只能減縮不能擴大，而

且不得實質變更公告時之範圍，則改寫請求項增加限制條件是否造成實質變更而
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範圍減縮之更正與中介權

本月專題

不符合更正實體要件？是實務上長期關注的議題。經濟部智慧財產局（下稱智慧

局）公布之現行專利審查基準（下稱審查基準），是以可否達成更正前發明目的

來判斷，若更正後仍可達成更正前發明目的，會被判斷為未變更實質；反之，若

更正後無法達成更正前請求項發明目的，會被判斷為實質變更而不准更正 1。

這引發一個問題，專利權人以範圍最大的第 1項請求項主張專利被侵害，侵

權被告提出先前技術文獻舉發或抗辯專利無效，專利權人更正第 1項請求項增加

限制條件以避開先前技術，仍可達成更正前發明目的，依據審查基準獲得准予更

正的結果。更正後範圍仍然比依附於請求項 1的第 2項附屬項還大，請參閱圖 1

之專利權範圍示意圖，更正後範圍如虛線所示，而這個更正後的請求項足以將被

訴對象包含在內而獲得勝訴。這種情況對於公眾是否公平？公眾特別是競爭業者

握有先前技術，該先前技術明顯可讓請求項 1喪失新穎性，而其所實施的產品落

在第 2項範圍外，其相信第 1項明顯無效，有效的最大範圍是第 2項，因此並未

先提出舉發。當專利權權人起訴並改寫請求項 1獲准更正，被告很可能敗訴而且

會被專利權人指摘為故意侵權。

1 專利審查基準 2024年 7月 1日施行版，第九章更正第 2-9-7頁，為 2022年版，經濟部智慧財
產局。

圖 1　更正改寫限縮請求項 1範圍示意圖

更正後第 1項範圍

先前技術

被訴對象

原第 1項範圍

原第 2項範圍
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本月專題

關於侵權訴訟過程中的更正，是否可以在請求項增加限制條件而改寫限縮請

求項，亦即此種減縮是否未構成實質變更而准予更正？ 2011年即有文獻參考日本

最高法院判決，主張採否定立場，只能刪除請求項 2，例如將範圍最大的請求項 1

整項刪除，原依附於請求項 1的附屬請求項 2成為範圍最大的獨立項。然而，同

年 5月 1日生效的更正審查基準（下稱更正基準），卻是採相反見解，規定更正

增加限制條件改寫請求項，並不構成實質變更而准予更正。在母法未修改的情況

下，更正基準於 2013、2015、2017、以及 2022年多次修正，仍維持只要發明目

的未變，即准予改寫限縮更正的立場 3。

從更正基準一再修正，即可了解此一議題仍有不小爭議，本文將引用美國專

利法相關規定與判例法來探討此一議題。

貳、美國專利法再發證與再審查

一、再發證制度

美國專利法中相當於我國獨立更正案的制度是「再發證（Reissue）」。申請

專利之發明經核准公告後，若專利權人認為說明書或圖式有缺陷或錯誤，造成該

專利權全部或部分無法行使或無效，向美國專利商標局（USPTO）提出修改，經

過審查認為准予修改者，USPTO會將新的請求項重新公告，稱為再發證。

35 U.S.C.§251標題是「缺陷專利（defective patents）的再發證」，（a）項全

文如下：「當任何專利因錯誤而被視為全部或部分無法運作或無效，由於說明書

或附圖有缺陷，或由於專利權人要求的權利多於或少於其在該專利中有權要求的

權利，則局長應在放棄該專利並繳納法律要求的費用後，針對原始專利中揭露的

發明重新頒發專利權，並根據新的和修改的申請，為原始專利期限的未到期部分

重新頒發專利權。再發證申請中不得引入新事項。」

2 劉國讚，論專利侵害訴訟中對專利無效抗辯之更正，萬國法律 178期，頁 13-25，2011年 8月。
3 2017年版修正後討論的文獻，參見顏吉承，淺析 2017年版更正審查基準—以發明目的為核心，
專利師季刊 30期，頁 79-93，2017年 7月。
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再發證制度之目的是讓專利權人訂正錯誤，以避免值得保護的專利權因該錯

誤而無法行使。再發證之後的專利權範圍與原發證的範圍不同，因此專利權人提

出再發證時，原來的專利權範圍必須放棄（surrender）。

再發證可以改寫請求項也可以提出新的請求項，其與我國更正最大的不同點

在於，我國的更正不允許擴大專利權範圍，美國的再發證允許擴大專利權範圍，

但必須在公告兩年內提出申請。35U.S.C.§251（d）規定：「除非在原專利發證

後兩年內提出申請，否則不得授予擴大原專利請求項範圍的再發證專利。」4

二、再發證的效力

關於再發證與原始專利的效力，規定在 35U.S.C.§252第 1段：

「原始專利的放棄應在再發證專利頒發時生效，並且每件再發證專利在對隨

後出現的訴訟進行審判時，應具有相同的法律效力和運作，如同最初以修正的形

式授予專利一樣，但只要原始專利和再發證專利的請求項實質相同（substantially 

identical），這種放棄不應影響當時未決的任何訴訟，也不消除當時存在的任何訴

訟理由，並且重新頒發的專利，只要其請求項與原始專利實質相同，應構成其延

續，並自原專利授予之日起持續有效。」5

再發證通過審查之後，該專利自再發證日起，就以再發證的專利權範圍為準，

原來的專利權請求項要全部放棄，但與原始專利實質相同的請求項可以延續，並

自原專利公告之日起持續有效。

4 原文：No reissued patent shall be granted enlarging the scope of the claims of the original patent unless 
applied for within two years from the grant of the original patent.本條是最高法院判例法的條文化，
參見 Topliff  v. Topliff , 145 U.S. 156 (1892).

5 原文：The surrender of the original patent shall take eff ect upon the issue of the reissued patent, and 
every reissued patent shall have the same eff ect and operation in law, on the trial of actions for causes 
thereafter arising, as if the same had been originally granted in such amended form, but in so far as the 
claims of the original and reissued patents are substantially identical, such surrender shall not aff ect any 
action then pending nor abate any cause of action then existing, and the reissued patent, to the extent 
that its claims are substantially identical with the original patent, shall constitute a continuation thereof 
and have eff ect continuously from the date of the original patent.
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再發證如果是限縮請求項，不會有太多爭議，爭訟常常來自於請求項的變動

或擴大。依據前揭條文，再發證後就是以新的專利權範圍為準，而沒有修改的部

分，可以從原發證日起延續。例如原來公告有兩項獨立請求項，再發證只修改第

1項，第 2項沒有修改，則第 2項雖然於再發證時也要一併放棄，但可以構成其

延續，並自原專利授予之日起持續有效。

美國專利法規定在 2年內申請再發證可以擴大專利權範圍，這引發一個問題，

未落入原始公告專利權範圍的產品，有可能落入再發證擴大的專利權範圍，此種

情況是否侵權？解決此一問題的是中介權（Intervening Rights）。

三、再發證的中介權

一件專利獲准公告後，已告知公眾其專利權範圍的界線，在專利權範圍外沒

有排他權，人人可自由實施。再發證擴大專利權範圍，會讓原來可自由實施的技

術被專利權人納入排他權的範圍內，這對公眾並不公平。為了平衡專利權人與公

眾的權利，專利法設有中介權的制度。所謂中介權是要保護再發證前已經著手實

施的公眾，不會被專利權人追訴。

中介權規定在 35U.S.C.§252第 2段，全文如下：

「再發證專利不得削弱（abridge）或影響再發證前於美國境內製造、購買、

為販賣要約、或使用，或進口到美國的任何人或其商業繼承人的權利，任何由再

發證獲得專利之物，可繼續該使用，販賣要約，或販賣給他人使用，或已經販賣

要約，出售，製造，購買，販賣要約，使用或出售的特定物品進口，除非此物的

製造、使用、販賣要約或販賣侵害了原始發證的有效請求項。」「審理此類事件

的法院可以規定繼續製造、使用、販賣要約或販賣，按指定方式製造、購買、販

賣要約、使用或進口的物品，或者對於製造、使用、販賣要約，或在美國販賣，

並在授予再發證之前已做好充分準備，並且法院還可以規定繼續實施由再發證所

實施的專利方法，或規定進行實質性準備的任何方法在授予再發證之前，已按照
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法院認為公平的範圍和條款進行了準備，以保護再發證之前所做的投資或開始的

業務。」6

其中「在美國境內製造、購買、為販賣要約、或使用，或進口到美國」都是

侵害專利的行為。整個條文可分成前後兩段，前段的最後一句話用「除非」來規

定這些行為如果落入原發證的請求項還是有侵權責任。「除非」之前的文字是規

定沒有落入原發證請求項但落入再發證請求項時，行為人可使用中介權防禦，但

前提是行為人必須於「再發證前」就做了這些行為，才會受到保護，如果是再發

證後才做這些行為，並不受到保護，還是有侵權的責任。

後段則是法院的裁量權，發生中介權時，法院可以視行為人於再發證前進展

到何種程度，來裁量決定給予保護程度。例如可能只是在規劃生產階段，也可能

已經購買機器設備準備製造，也可能已經開始製造販賣，也可能已經大量製造販

賣，不同程度的實施，保護的程度也不同。

四、再審查與中介權

美國專利法中另一種領證後的審查是 1980年代才建立的再審查（re-

examination）制度。再審查有兩種，包括 1981年之單方（ex parte）再審查，以

及 1999年建立的多方（inter partes）再審查，其中後者已被多方當事人複審（inter 

partes review）取代，前者至今仍然存在 7。

6 原文：A reissued patent shall not abridge or aff ect the right of any person or that person’s successors 
in business who, prior to the grant of a reissue, made, purchased, offered to sell, or used within the 
United States, or imported into the United States, anything patented by the reissued patent, to continue 
the use of, to off er to sell, or to sell to others to be used, off ered for sale, or sold, the specifi c thing so 
made, purchased, offered for sale, used, or imported unless the making, using, offering for sale, or 
selling of such thing infringes a valid claim of the reissued patent which was in the original patent. The 
court before which such matter is in question may provide for the continued manufacture, use, off er 
for sale, or sale of the thing made, purchased, off ered for sale, used, or imported as specifi ed, or for the 
manufacture, use, off er for sale, or sale in the United States of which substantial preparation was made 
before the grant of the reissue, and the court may also provide for the continued practice of any process 
patented by the reissue that is practiced, or for the practice of which substantial preparation was made, 
before the grant of the reissue, to the extent and under such terms as the court deems equitable for the 
protection of investments made or business commenced before the grant of the reissue.

7 美國專利法中由第三人提起撤銷專利權的制度是多方當事人複審（IPR）與領證後複審（post 
grant review, PGR），IPR與 PGR審查中專利權人修改請求項，相當於我國伴隨舉發案之更正。
美國專利法雖然規定 IPR與 PGR程序中可以修改請求項，但實際上為了在規定的期限內審定，
只有非常稀少的案件允許修改請求項，可以說就是不允許修改。本文主要探討領證後請求項

的修改，因此以美國可改寫請求項的再審查制度為探討對象，不探討 IPR與 PGR。
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再審查制度立法係為提高專利有效性之信賴，創設提供較侵害訴訟費用低及

迅速地審查專利有效性之可能程序。再審查請求理由相當受到限制，只能引用由

專利前案及印刷出版物構成之先前技術申請再審查（35U.S.C. § 301）。任何人包

含專利權人本人，在任何時間都可提出再審查請求，但只有當系爭專利至少一項

請求項，存在有「新的實質的可專利性問題」才立案審查（35U.S.C. § 303）。

再審查申請後，USPTO局長必須判斷有「新的實質的可專利性問題」才進

行再審查。如果系爭專利被局長命令再審查，專利權人會有多於兩個月的期間可

以就回應再審查命令為陳述，專利權人可能在此時就申請專利範圍修正或提出新

的請求項。專利權人回應複本應交給請求再審查的第三人，第三人可再於 2個月

內回應。任何第三請求者的回應即讓兩造攻防的程序結束（35U.S.C. § 304）。

接下來的程序和申請案審查相同，由指定的專利審查人員進行審查，再審查結束

時會頒發證明書（issue of a certifi cate）。實務上再審查由專利權人發動的比例達

26.6%，目的是修改專利範圍以避開新發現的先前技術，再審查經過修正請求項

維持專利權有效者達 68.7%8。

再審查與再發證制度之目的完全不同，但是都會在領證後造成專利權範圍的

變化，因而，再審查證明書發出之後，同樣會有中介權的問題，再審查可用中介

權防禦，35U.S.C. § 307（b）規定如下：

「任何在再審查程序後被確定為具有專利性並納入專利的所提出修正或新的

請求項，對於在美國境內製造、購買、或使用，或者進口到美國的任何人，在根

據本條（a）款的規定頒發證書之前，任何人在美國境內製造、購買或使用該所

提出修正或新請求項的專利權之物，或為此做了實質性準備的人，具有與本法第

252條規定的再發證專利相同的效力。」9

8 USPTO於 2023年 12月更新的資料，單方再審查自 1981年開始，專利權人發動比例 26.6%，
第三人發動占 72.2%，局長發動占 1.2%；再審查結果所有請求項維持有效占 21.7%，全部撤
銷占 9.9%，請求項修正維持有效占 68.7%。參見 https://www.uspto.gov/learning-and-resources/
statistics/reexamination-information（最後瀏覽日：2024/07/15）。

9 原文：Any proposed amended or new claim determined to be patentable and incorporated into a 
patent following a reexamination proceeding will have the same eff ect as that specifi ed in section 
252 for reissued patents on the right of any person who made, purchased, or used within the United 
States, or imported into the United States, anything patented by such proposed amended or new 
claim, or who made substantial preparation for the same, prior to issuance of a certifi cate under the 
provisions of subsection (a) of this section.

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexamination-information
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/statistics/reexamination-information
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其中（a）款是再審查結束後頒發證書的規定，第 252條則是再發證的中用權，

本條實質上規定再審查準用再發證的中介權。

參、美國再發證與再審查之中介權的判例法

美國專利法對於中介權的適用，是以修改後的請求項與原請求項是否實質相

同來判斷，因此必須先釐清何謂實質相同。再發證與再審查程序中都可以改寫請

求項，甚至提出新的請求項，因而修改後的請求項與公告請求項比較，有許多可

能的情況。

以下就修改後請求項的四種情況，各以一件具有代表性的判例法說明之 10，

並探討其侵權被告是否可用中介權抗辯。

一、 實質相同不限於文字完全相同—2015年R+L Carriers「小
於承運商的提單傳輸和處理系統」事件 11

再發證或再審查完成審查重新發證後，原公告的全部專利權請求項必須放

棄，可以追溯回公告日延續其專利權者，只有與原公告「實質相同」的請求項。

所謂實質相同，判例法認為不用文字完全相同，只要實質上相同即可，在此以

2015年 R+L Carriers案說明之。

（一）訴訟經過 

專利權人 R+L公司於 2009年 6月 25日在俄亥俄州南區地區法院對

高通公司提起訴訟，指控其教唆侵害系爭專利US6,401,078號。審判期間，

R+L公司另就系爭專利向 USPTO提出再審查，最終修改請求項增加文字

通過審查。

地區法院認為由於修改後的請求項與原請求項「不具實質相同性」，

且被告高通於再審查發證前確實終止了侵權行為，因此最終判決駁回了原

10 案件說明中，畫底線為修正增加文字，刪除線為去除文字，以下同。
11 R+L Carriers, Inc., v. Qualcomm, Inc., 801 F.3d 1346 (2015).
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告 R+L所提出的專利侵權之訴。R+L公司針對地區法院作出「修改後的

請求項與原請求項不具實質相同性」的裁決向聯邦巡迴上訴法院（United 

States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）上訴。

（二）系爭專利

系爭專利為 2002年 6月 4日公告的 US6,401,078號專利，這是一種

散貨承運人的提單運輸和處理系統，主要是將貨物整合到拖車中，以便

強化各拖車載貨的傳遞效率。先前技術的運輸方式，首先是按照各進入

中央站點的貨車提單以評估其內容，接著會將各拖車上欲同向運輸的貨

物相互整合，並從中央站點運出。其中整合的作用為使用最少拖車數量

達成即時交付所有貨物目的。雖然現有軟體得以高效完成該任務，卻無

法考量未登錄於電腦中的「非預定貨物」。

系爭專利共計 9項請求項，其中請求項第 1項為獨立項，其餘 2至 9

項為附屬項。代表請求項為獨立請求項第 1項，內容如下： 

1.一種用於將貨物的運輸文件資料從運輸車傳輸至遠端處理中心的

方法，包含以下步驟： 

將一貨物放置在一運輸車上； 

使用一可攜式文件掃描器掃描該貨物的文件資料影像，該影像包含

該貨物詳細的運輸資訊； 

提供能夠無線傳輸來自該運輸車的影像的一可攜式影像處理器； 

將該影像無線發送至一遠端處理中心； 

在該遠端處理中心接收該影像；以及 

將該貨物從該運輸車移走前，利用該遠程處理中心處的該文件資料

來為另一運輸車準備一預先裝載清單的文件，其中包含該貨物，以便於

另一運輸車上進一步運輸該貨物。
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再審查的過程中，USPTO發出通知，以先前技術 N&M認定系爭專

利請求項 1欠缺新穎性。R+L為順利通過審查，故在請求項第 1項中新

增了二個新字詞「為另一運輸車」以及「預先」，而於 2014年 3月 21

日取得再審查的發證。

（三）CAFC判決

專利權人主張再審查後雖然增加幾個字，但與原公告請求項實質相

同，因此被告不能用中介權抗辯。

CAFC依據 35 U.S.C. §252、35U.S.C. §307（b）條指出，修改後的請

求項與原始請求項的範圍須「實質相同」，專利權人才能請求原公告至

再審查修正公告期間之侵權行為的損賠；另一方面，如果專利權範圍有

實質改變，則只能請求再審查發證後的損賠。而考量是否實質改變，必

須考慮「請求項範圍是否相同，而不只是看使用文字是否不同。」12

依照過去的判例法，再審查修改限縮請求項的理由與判斷修改後是否

實質相同無關，只需要用一般請求項解釋分析的方法來決定修改後範圍與

原來範圍是否實質相同。判斷再審查「範圍是否擴大」，要考慮「任何可

預想的方法是否會侵害修改後的請求項，但不會侵害原始請求項。」13同

樣地，法院對於認定「範圍是否縮減」應考量是否有任何產品或流程會侵

害原始請求項，但不會侵害修改後的請求項。

系爭專利修改後的請求項增了「預先」以及「為另一運輸車」兩個字。

關於「預先」，CAFC同意地區法院的解釋分析及其結論，即「裝載清單」

一詞的範圍足夠廣泛，其包含「人工以及電腦」方式生成的文件，修改

後的請求項應與原請求項的範圍相同，亦即，不因加入「預先」一詞而

使其排除「電腦」方式生成文件的技術特徵。因此，修改前後的範圍屬「實

質相同」。

12 Laitram Corp. v. NEC Corp., 163 F.3d 1342, 1346 (1998); Bloom Eng’g Co. v. N. Am. Mfg. Co., 129 
F.3d 1247, 1250 (1997).

13 Predicate Logic, Inc. v. Distributive Software, Inc., 544 F.3d 1298, 1303 (2008).
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第二個增加的字「為另一運輸車」，CAFC認為修改後請求項被縮減

而與原請求項範圍「實質不同」。CAFC指出，在USPTO駁回請求項1後，

原告 R+L將「裝載清單」修改為「為另一運輸車準備一預先裝載清單的

文件」，以克服先前技術中揭露的「適用於現存運輸車的清單」此一技

術特徵。於申復內容中亦可得知，修正後請求項的範圍不包含「為現存

運輸車提供載貨的清單」，並且原告 R+L亦承認通過申復的原因是在於

新增了前述技術特徵，以縮減範圍的方式克服先前技術。

結論是，CAFC認定修改後的請求項 1與原請求項 1並非「實質相

同」，被告因而可用中介權抗辯。於系爭專利再審查發證日前，被告對

系爭專利所為之侵權行為，原告無權獲得損害賠償。經查，被告在該日

期之前已將實施行為的相關部門售出，即已停止侵權行為。CAFC結論是

R+L無權獲得於再審查發證日前的侵權損害賠償，並維持了地院駁回原

告之訴的判決。

（三）小結

在全要件原則下，請求項文字都是限制條件，增加文字代表有更多

的限制條件，通常修正前後不會實質相同。但本案請求項增加「預先」

被 CAFC認為實質相同，此種情況並不多見，也顯示所謂實質相同是以

實質的意義來判斷，而不是只看表面上文字的變動，這對於判斷是否實

質相同是很重要的原則。

二、單純擴大範圍—1984年 Seatle「管束綑綁」事件 14

專利權人以再發證程序擴大請求項範圍後，再提起侵權訴訟，造成原本沒有

落入專利權範圍的被訴對象也構成侵權，以最常被後案引用的 1984年 Seatle「管

束綑綁」事件說明之。

14 Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 731 F.2d 818 (1984).



18 114.3 智慧財產權月刊 VOL.315

從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

本月專題

（一）事實經過

原告 Seattle Box（SB）公司和 Industrial Crating and Packing（ICP）

公司都是華盛頓州公司，為石油公司提供石油管道捆綁服務。SB公司於

1980年 7月 2日提起訴訟，指控 ICP公司侵害 US4,099,617專利。1980

年 8月 19日，'617專利獲得再發證為 RE30,373號，並擴大權利範圍。

1980年 10月 10日，SB修改訴狀指控 ICP侵害系爭再發證專利。被告反

訴專利無效、不侵權和專利權濫用。

地區法院於 1982年 5月 4日做出了對原告 SB有利的判決，並對損

失進行核算。被告 ICP僅就專利無效和不侵權問題提出上訴。

（二）系爭專利

系爭專利是一種包裝石油管的技術，石油公司通常以長度約 40英尺

的鬆動接頭運輸各種直徑、每英尺重量超過 40磅的油管。發明人採用一

種系統，在平行的水平木樑或枕木上放置一層油管。為了確保相鄰油管

保持分離，在管道間放置了一個雙凹形木質間隔塊，如圖 2所示。

USPTO於 1980年 8月 19日頒發再發證專利，除了允許 SB修改請

求項 1，還允許了五項全新的請求項 8-12。

再發證請求項 1是產品請求項：

1.一種由多段相同尺寸的管材形成的運輸捆包，包括：

一基座由間隔開的平行佈置的第一多個橫向枕木形成；

一層管段擱置在所述基座上，該層的相鄰管段被橫向系列塊隔開，

每個塊具有基本上包圍所述相鄰管段的彎曲側的相對的凹部；

該系列塊中的每一個均定位成直立在所述枕木之一上，並且其高度

基本上等於或大於管段層的厚度；
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第二組多個枕木，每個枕木橫穿所述管道層並與所述第一組多個枕

木中的一個疊置對齊，所述第二組多個枕木中的所述枕木支撐在一分離

的系列塊上；和

一捆紮帶，緊緊地環繞所述第一組多個枕木中的每個枕木、擱置在

其上的分隔塊以及相應的上覆枕木。

圖 2　US4,099,617專利

（a）具有相同直徑、呈分層且互連佈置的長管運輸捆的側視圖

（b）間隔塊 （c）分隔塊與管使用放大圖

再發證請求項將原本的「大於」改成「基本上等於或大於」。「大

於」很清楚地不包含「等於」，增加了「基本上等於」後不只將「等於」

也納入專利權範圍，甚至「略小於」也會落入「基本上等於」的範圍內，

因此再發證明顯是擴大範圍。
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（三）CAFC判決

SB公司利用再發證擴大範圍的原因，是因為系爭產品為 5½英寸管

道的間隔塊，比管道直徑小 1/16英寸。系爭產品明顯沒有落入再發證前

的範圍，但落入再發證後「基本上等於」的範圍內，因為 1/16英寸是很

小尺寸。

CAFC首先指出，法院必須在兩個不同的時間範圍內考慮 ICP公司的

侵權責任。第一個期間從原始專利頒發日期（1978年 7月 11日）到再發

證頒發日期（1980年 8月 19日）之間，SB在此期間唯一可執行的專利

權是再發證後實質相同的請求項。第二個時期開始於再發證的日期，SB

擴大的專利權涵蓋了雙凹間隔塊高度「基本上等於或大於」分離管道的

直徑。

關於被告於再發證前的侵權責任，ICP公司上訴稱，地區法院判決

其應該對再發證前行為負侵權責任是錯誤的。CAFC同意其爭辯，引用

35U.S.C.§252有關再發證的規定指出，專利法中明確將請求項的連續性，

限制為再發證專利中與原專利中發證請求項實質相同的請求項。系爭請

求項已經是擴大範圍，並非實質相同，因此不能追溯到再發證前。

關於被告於再發證後的侵權責任，ICP公司辯稱，系爭產品只少了

1/16英寸的「略短」間隔塊，落入請求項用語「實質上等於」油管直徑，

被地區法院認定為字義侵權是錯誤的。而且，由於 SB公司在審查期間放

棄了其對間隔塊「基本上等於」分離管道直徑的權利範圍，因此申請檔

案歷史禁反言原則阻止了 SB根據均等論重新取回該範圍。CAFC認為地

區法院判斷為字義侵權並無明顯錯誤。既然已經是字義侵權，不需要再

進一步探討均等侵權的問題。

ICP公司乃退而主張中介權，其可免於承擔侵權責任。CAFC引用專

利法第 252條的中介權規定指出，本案 SB公司再發證的專利請求項與原

始專利請求項有本質上的不同。因此，ICP公司依法可以適當地提出對中

用權的抗辯。此時，法院必須考慮是否利用其廣泛的衡平法權力來制定
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適當的補救措施。例如，法院可以：（1）限制 ICP公司使用已經存在的

雙凹間隔塊，（2）允許 ICP公司在限制其活動數量、類型或地理位置的

條件下繼續經營，（3）允許 ICP公司無條件繼續經營。

因為地區法院錯誤地認為中介權在此不適用，因此 CAFC撤銷這部

分判決，將案件發回重審。

（四）CAFC對中介權的裁量

本案發回重審後，地區法院仍然拒絕給予侵權者對某些侵權產品的

中介權，被告再度上訴。CAFC指出地區法院草率裁決無視於發回重審的

意見，並構成濫用自由裁量權，因此自為裁判，不再發回重審 15。

根據地區法院的事實調查，ICP公司製造的時間，比再發證頒發的

時間早 3個月，ICP遵循律師的建議是將凹塊高度保持在比管道直徑短約

1/16英寸。從這些事實可知，ICP公司試圖「迴避」原始系爭專利請求項

來設計其間隔塊。但事實證明，這些間隔塊侵害了再發證專利，但它們

顯然並沒有侵害原始的系爭專利。

另一個重要的事實是，在再發證時，ICP公司已有 114捆包訂單。中

介權的救濟旨在保護侵權人先前存在的投資和業務。而先前的業務承諾，

例如先前下的訂單和合約，就是這樣的例子。

法院考慮的另一個重要因素是庫存，是否可以從用於製造侵權產品

的庫存中製造非侵權產品 16。「將侵權物品轉換為非侵權產品的成本和容

易程度是一個重要的公平考慮因素，因為侵權人可以避免其善意投資的

全部損失。」17在本案中，地區法院沒有對轉換成本或可能的非侵權用途

做出任何認定，在地區法院於 1982年 5月 4日就有效性和侵權問題發出

第一份意見之前，涉案的部分庫存已經被充分使用。

15 Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating and Packing Inc., 756 F.2d 1574 (1985).
16 Plastic Container Corp. v. Continental Plastics of Oklahoma, Inc., 607 F.2d 885 (10th Cir.1979).
17 Id. at 1580.
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在權衡事實和各項因素後，CAFC結論是，ICP公司顯然應該被允許

處置再發證時手頭剩餘的舊庫存，而不需要對 SB公司承擔責任。最後，

CAFC推翻了地區法院關於中介權不能保護 ICP公司免受 224捆包貨物損

害賠償的裁決。

（五）小結

本案是專利權人利用再發證擴大範圍後，將原本沒有侵害的被訴產品

納入專利權範圍內的典型案例，此種專利曾被稱為「潛水艇」式的專利。

此種情況下，被告可以用中介權抗辯。法院可以就再發證前被告已實施

或完成實施準備的事實，就被告可否於再發證後繼續實施而進行裁量。

三、 同時擴大與縮小視為擴大—1993年Westvaco「包裝果汁
的非箔複合結構」事件 18

當修改後的請求項刪除部分技術特徵，也同時增加技術特徵時，整體而言該

請求項是擴大或減縮？在此以 1993年Westvaco事件說明之。

（一）事實經過

Westvaco公司（下稱W公司）在維吉尼亞東區地區法院對國際紙

業公司（International Paper Co., IPC）提起訴訟，要求作出宣告性判決

（declaratory judgement），裁定國際紙業公司的再發證專利第 33,376號

無效且不可行使，W公司的產品不侵害該專利，並且W公司享有中介權。

國際紙業公司否認了W公司的訴求，並提出故意侵權之反訴。

經過法官庭審，地區法院認定該專利並非無效、不可執行、不構成

故意侵權，並駁回了W公司的中介權主張。地區法院頒布一項永久禁令，

並根據公司淨銷售額 6%的權利金、律師費和國際紙業公司費用判給三倍

的損害賠償。W公司上訴。

18 Westvaco Corp. v. International Paper Co., 991 F.2d 735 (1993).
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（二）系爭專利

系爭專利是 1990年 10月 9日發布的 RE33,376號再發證專利，這

是 1988年 12月 6日公告第 4,789,575號專利的再發證專利，一種用於

盛裝含有精油和維他命 C的液體（例如柑橘汁）的紙容器，多層結構如

圖 3所示，本發明實施例使用紙板基材 36，一側用低密度聚乙烯（low 

density polyethylene, LDPE）34塗層，內側是三明治結構 44，包含乙烯－

乙烯醇共聚物（ethylene vinyl alcohol copylymer, EVOH），黏結材質（tie 

material）等組成。

原專利權請求項 1-14都被轉移到再發證專利中，並且修改了請求項

1、4、5和 10，並添加了新的請求項 15-42。國際紙業公司指控W公司

侵害了再發證專利的請求項 5、6、33和 38。系爭請求項是同時屬於再發

證專利和原始專利的請求項 5和 6。請求項 6為請求項 5之附屬項，並沒

有改變。請求項 5修正如下：

5.一種用於含有精油和香料的液體的容器，所述容器具有內部和外

部，所述容器由層壓材料構造而成，包括：

一紙板基材具有內表面和外表面，所述內表面比所述外表面更靠近

容器的內部；

（b）一 0.8mil厚的可熱封低密度聚乙烯聚合物薄外層塗覆在該紙板

基材的該外表面之外部；

（c）一內部薄連接層和 0.2至 0.7mil厚的可熱封乙烯乙烯醇共聚物

層共擠出，共擠出在該紙板基材的該內表面的內部；該可熱封乙烯乙烯

醇共聚物層位於該黏結層的內部；和

（d）一薄的 0.7mil厚的可熱封低密度聚乙烯聚合物的產品接觸層塗

覆在其外表面上到所述連接材料 -乙烯乙烯醇共聚物層的內部，該層壓材

料可以熱封在傳統設備的溫度範圍為由 250° F–500° F。
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19 Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Indus., Inc., 810 F.2d 1113, 1115 (1987).
20 Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp., 831 F.2d 1033, 1037 (1987), citing In re Self, 671 F.2d 1344 (CCPA 

1982); In re Ruth, 278 F.2d 729 (1960).

（三）CAFC判決

1、再發證專利範圍的變化

CAFC引用判例法：「請求項的範圍必須相同，並不是必須使用

完全相同的詞語。」19決定請求項範圍是否同一是法律問題，CAFC

可以重新審理。

W公司爭辯再發證請求項 5的範圍明顯寬於原始請求項 5，

CAFC同意其主張。雖然再發證請求項有增加一些限制條件，但

CAFC指出兩個修正部分刪除限制條件造成範圍的擴大。第一個部分

是，原始請求項將低密度聚乙烯聚合物層定義為「塗覆在」紙板基材

和連接材料上，將乙烯乙烯醇共聚物定義為「共擠出」在紙板基材上，

而再發證專利並無此限制。第二個部分是，再發證請求項用語「外部」

和「內部」擴大了請求項，使其可以涵蓋具有設置在明確引用的這些

層之間的層壓體，原發證請求項沒有如此廣泛。

依照判例法，「如果再發證請求項在其範圍內包含任何不會侵害

原始專利的可想像的設備或過程，則該請求項的範圍比原始請求項更

廣泛。」20

圖 3　US4,789,575圖式

（a）既有商業結構 （b）先前技術 （c）本發明
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由於系爭再發證專利權範圍變廣，國際紙業公司在其再發證之日

前無權獲得損害賠償。因此，撤銷地區法院對再發證之日前的損害賠

償裁決，發回地區法院重審，以確定國際紙業公司在再發證之日後，

因W公司銷售侵權產品而有權獲得的損害賠償金額。

2、中介權之裁量──製造前準備

接下來依照 35 U.S.C. §252第 2段，法院可就再發證前的行為進

行裁量，本案重點在於系爭產品製造前的準備行為。W公司辯稱，由

於其在開發被訴產品上花費了超過 100萬美元，因此做了「實質性準

備」，使其享有中介權。CAFC指出，即使W公司滿足實質性準備的

法定要求，但只有實質性準備並不自動賦予W公司中介權。法條用語

表明，法院仍然擁有是否授予中介權的自由裁量權。法院只需「在法

院認為公平的範圍內並按照法院認為公平的條款」授予中介權。因此，

CAFC必須審視法院是否在濫用自由裁量權標準下剝奪中介權的行為。

地區法院的結論是，假設W公司已經提出了適用中介權的初步

證據，但在上述事實情況下，允許W公司從此類辯護中受益是不公

平的。W公司並沒有主張法院在本案中拒絕中介權相當於濫用自由裁

量權。因此，CAFC維持地區法院拒絕中介權之決定。

（四）小結

本案是修正刪除部分技術特徵、同時增加技術特徵之典型案例，被

CAFC認為實質擴大範圍。原公告的範圍要放棄，專利權人無法就再發證

前的實施行為求償。至於再發證後的實施，被告可以主張中介權。本案

被告似乎已變更設計，不再需要中介權，因此上訴時沒有主張地區法院

對中介權的裁量有濫用。
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四、 單純縮小範圍—2021年 John Bean「螺旋式家禽冷水機
的水流」案 21

再發證與再審查雖然可以改寫原請求項甚至提出新的請求項，但絕大多數獲

准的請求項範圍都是縮小的，在此以 2021年 John Bean事件作為代表性案件說

明之。

（一）事實背景

原告專利權人 John Bean科技公司於 2002年 6月 4日取得美國第

6,397,622號專利，其與另一間廠商即本案被告Morris，兩者間互為競爭

公司關係。於同月 27日時，被告Morris向原告 John Bean寄送一律師函，

稱系爭專利為無效，並附上先前技術 US5,868,000號專利作為參照。被告

進一步要求，John Bean應立即停止向消費者做出「被告Morris所販售的

系爭產品侵害系爭專利權」的不利陳述。

原告 John Bean針對該通知並未作出任何回覆，直至十一年後，於

2013年 12月 18日逕向 USPTO申請單方再審查，為通過有效性的審查，

遂對原申請專利範圍進行修正，並最終於 2014年 5月 9日取得再審查的

發證。

取得再審查發證後，於同年 6月 19日，原告在阿肯色州東區地院提

起侵權告訴，主張被告Morris的系爭產品自 2014年 5月 9日取得再審查

的發證日時起，侵害系爭專利，並請求損害賠償。

本案第一次由地區法院判決上訴至 CAFC時，主要探討的爭點在於

「被告得否以衡平禁反言法理作為侵權之訴的抗辯（equitable-estoppel 

defense）」，而直至 CAFC的結論部分，始提及本案紛爭解決之爭點應

著重於「被告得否主張中介權」。以下僅探討CAFC發回地區法院更審後，

再度上訴至 CAFC，所爭議的中介權問題。

21 John Bean Technologies Corporation v. Morris & Associates, Inc., 988 F.3d 1334 (2021).
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（二）系爭專利

系爭專利是一種螺旋式家禽冷凍裝置，代表圖如圖 4所示，其特點

在於冷凍裝置的槽體呈一半圓柱體，該設計使槽體內壁儘可能地與螺旋

鑽的圓形截面相互貼合，透過縮小槽體內壁與螺旋鑽外緣兩者間的間隙，

使逆流的冷卻水僅能沿著螺旋鑽的路徑流動，故得延長其停留於螺旋鑽

上的時間，並增加其與家禽屍體接觸的時間以提升熱傳導效率。

圖 4　US6,397,622專利代表圖

其中，系爭專利的代表請求項為第 1項，內容如下： 

1.一種螺旋式食品冷凍裝置，包含：

一槽體，包含一具有一入口端和一出口端的縱向側壁、一封閉該入

口端的入口壁、以及一封閉該出口端的出口壁，其中該縱向側壁包含一

內表面和一外表面，又其中該縱向側壁、該入口壁以及該出口壁，共同

形成一具有一內表面和一外表面的半圓柱體。

一螺旋鑽，包含一中心軸、以及一螺旋葉片，其中該螺旋葉片形成

至少一具有外邊緣的翼片元件，其中該螺旋葉片與該槽體內表面於該入
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口和該出口端之間形成一螺旋通道，其中該螺旋鑽被安裝於該槽體內旋

轉並形成一旋轉軸線，藉由該螺旋鑽的旋轉得使食品沿著該螺旋通道從

該入口端移動至該出口端，；

一定量的冷卻水，其中該槽體注入該定量的冷卻水，其水位應高於

該螺旋鑽的該中心軸，並低於該至少一翼片元件的頂部，其中該槽體側

壁的整體內表面平行於該至少一翼片元件的外邊緣，其中該側壁的整體

該內表面與該至少一翼片元件的該外邊緣緊密貼合，藉此使該冷卻水於

該螺旋鑽旋轉時僅能沿著該螺旋通道流動，並防止該冷卻水流動於該槽

體側壁與該至少一翼片元件的外緣之間。

畫底線為再審查時所增加，再審查時修正請求項第 1和 2項、以及

新增請求項第 3至 8項。系爭請求項 1增加許多限制條件，明顯是減縮

範圍，而且明顯並非實質相同。雙方對於修改後請求項已經是實質不相

同而被告可用中介權防禦這一點並沒有爭議，而是集中在法院對中介權

的裁量問題上攻防。

（三）CAFC判決

CAFC首度審理時，認為地區法院將禁反言法理適用於本案，並未實

際考量修正前後請求項，兩者「非屬實質相同」的事實，而據此將其作

為原告不得請求專利侵權之損害賠償的基礎，實為裁量權之濫用，最後

撤銷地區法院的判決，並發回重審。

被告於地院更審時提出衡平法之中介權（equitable intervening rights）22

的動議，地院作成准許其動議的即決判決。依照專利法規定，中介權是事

實審法院的裁量權，CAFC作為上訴法院只能審查其是否濫用裁量權。

地區法院根據 35 U.S.C. §252規定，法院得基於再發證前存在的「實

質準備行為」允許侵權行為人繼續製造、使用、銷售系爭專利，其主要

目的是在法院認為公平的範圍和條件下，對於「再發證前進行的投資業

22 中介權是從衡平法的法理發展出來，本文簡稱為中介權。
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務予以保障」。而再審查中介權抗辯依 35 U.C.C. §307（b）規定準用再

發證規定。衡平法之中介權的立法目的有二，一是公眾有權使用請求項

中未主張的權利，二是保護因「善意信賴原始專利具有明顯瑕疵」所為

的後續投資行為。因此，一旦法院認定本案得適用中介權，則侵權行為

人則因此取得「於在審查或再發證後」繼續侵害系爭專利權之權利。

地區法院提出綜合審酌衡平法之中介權因素分為兩大部分：第一部

分是判例法建立的六項判斷因素，第二部分是當事人的善意或惡意程度。

六項判斷因素如下 23：

1、侵權人在再發證前是否做了實質性的準備

2、侵權人是否根據其專利律師的建議在再發證前繼續製造

3、是否已有訂單、合約

4、是否可以用製造侵權產品的庫存來製造非侵權產品以及轉換成本

5、在再發證之前是否存在較長時間的銷售和運營，無法評估損失

6、侵權人所獲得的利潤是否足以收回投資

地區法院調查事實，被告Morris多年來與被訴產品相關的研究、開

發、投資、改進、推廣和商譽，其有近三分之二的業務用於銷售被控產品，

因長期銷售而獲得了足以收回投資的利潤。但是，考慮雙方善意或惡意

的相對程度，John Bean對於Morris提出專利無效的意見時，似乎存在惡

意行為，也就是長達 11年期間沒有動作，雖後才提起再審查修改請求項，

接下來要求被告取消其近三分之二的業務。地區法院權衡了其餘因素，

所有這些因素都對被告有利，在平衡雙方的利益後，地區法院得出結論，

被告Morris有權享有衡平法之中介權。

23 John Bean Techs. Corp. v. Morris & Assocs., Inc., 2019 WL 7176779, citing Visto Corp. v. Sproqit 
Techs., Inc., 413 F. Supp. 2d 1073, 1090, and Seattle Box II, 756 F.2d at 1579.
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上訴時 John Bean提出許多判例原則，均未被 CAFC所採，且 CAFC

只審查地區法院有無濫用裁量權。CAFC認為地區法院的決定有足夠的

事實根據，最後指出，一旦地區法院授予Morris衡平法之中介權，John 

Bean就沒有理由提出故意侵權索賠，因此維持地區法院的即決判決。

（四）小結

再發證擴大範圍只限於公告兩年內，再審查是因為發現新的先前技

術。這代表再發證與再審查的結果以縮小範圍居多數，本案是縮小範圍

的典型案例。範圍縮小也是實質不同，因此原來較大的專利權範圍要放

棄，而且被告也可以用中介權抗辯。

肆、問題與討論

一、我國專利法是否有中介權規定

美國再發證與再審查都允許改寫請求項，修改之請求項發證公告後，對於侵

害實質不同專利權之公眾，專利法賦予其中介權，以平衡專利權人與公眾的利益。

我國更正基準允許限縮改寫請求項，首先檢視我國專利法是否有中介權的規定。

我國專利法第 59條專利權效力不及的 7款情事中，有兩款類似於美國中介

權。包括第 3款：「申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者。但於專利申

請人處得知其發明後未滿十二個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在

此限。」以及第 5款：「非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，

其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者。」

第 3款規定是一種「先用權」。在採行先申請原則之專利制度下，取得專利

權者不一定是首先發明或首先實施該發明之人，他人可能在申請前就已經投入人

力、物力實施或準備實施，但未申請專利。若嗣後有人就相同發明申請並取得專

利權，禁止先使用者繼續實施並不公平，也會造成已投入生產之資源的浪費，因

此限制專利權的效力，賦予先使用者有先使用權。
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第 5款規定是一種「中用權」，這是保護善意被授權人之規定，主要是源於

民法上善意第三人應予保護的基本原則，將善意第三人的實施行為列為專利權效

力不及。

前述「先用權」與「中用權」是直接使用日文漢字而來。日本特許法第 79

條是「先使用的通常實施權」24，也就是先用權的規定，對應我國的第 3款。特

許法第 79條之 2是「專利權移轉登錄前之實施的通常實施權」，第 80條是「無

效審判請求登錄前已實施之通常實施權」25，日本慣稱為中用權，無效審判相當

於我國的舉發，對應我國的第 5款。

另外，特許法第 176條還有「再審請求登錄前已實施之通常實施權」26，慣

稱為「後用權」，這是規定舉發成立撤銷專利權確定後，相信該專利無效而已經

善意實施者，該專利權後來因為再審而獲得救濟回復專利權，此時善意實施者具

有通常實施權，也就是專利權效力不及，我國專利法並無此規定。

美國專利法的中介權在我國專利法並無相同的規定。中介權在性質上比較接

近先用權，但我國的先用權是系爭專利申請前的先用權，美國則是公告後再發證

前的先用權。以系爭專利公告後的實施或準備行為之時間點來看，中用權比較接

近中介權，但中用權只限於非專利申請權人所得專利權被撤銷的情況才能適用，

此點與中介權完全不同。

24 特許法第 79條全文：不知與專利申請有關的發明內容而自行做出該發明，或者不知與專利申
請有關的發明內容，而由發明人得知該發明，並在專利申請時已在日本國內實施該發明的或

者準備實施者，在該實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就與該專利申請有關的專利

權擁有通常實施權。
25 特許法第 80條全文：（1）符合以下各項之一，且在發明專利無效的審判請求登記前，不知
該專利符合第 123條第 1項諸款規定中的某要件，而在日本國內經營實施專利之事業或為實
施事業做準備的，在其實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就該發明專利已為無效時

的專利權或此時即已存在的專用實施權，擁有通常實施權。一、就同一發明的兩個以上的專

利中，其中一個專利已作無效處理時的原專利權人。二、專利已作無效處理，就同一發明已

給予正當權利人以專利時的原專利權人。三、前兩款所列的情況下，在第 123條第 1項的專
利無效的審判請求登記時，已擁有作無效處理時的專利權的專用實施權、或對於該專利權或

專用實施權有通常實施權者。（2）該專利權人或者專用實施權人，有從前項規定的通常實施
權人處，獲得相當對價的權利。

26 特許法第 176條全文：與已撤銷或已宣告無效的專利有關的專利權或與已宣告無效的存續期
間延長登記有關的專利權，通過再審恢復時；或者已做出拒絕授予專利的審決的專利申請或

專利權存續期間延長登記申請，通過再審進行授予專利權登記或專利權存續期間延長登記時，

在該撤銷決定或審決確定後、再審請求登記前，善意地已在日本國內實施該發明或準備實施

者，在該實施或者準備實施發明及事業目的範圍內，就該專利權擁有通常實施權。
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綜上所述，對於改寫請求項准予更正的專利權，若侵權行為人是在公告後

實施被訴產品，我國專利法實際上並無美國中介權的規定，公眾無法用中介權

來防禦。

二、擴大專利權範圍與中介權

美國在公告兩年內允許再發證擴大專利權範圍，專利權範圍擴大之後，會讓

原本在公告專利權範圍外的公領域，於再發證公告後落入專利權範圍，這等於是

對已經實施或準備好要實施的公眾造成突襲。因此，專利法規定這種情況下公眾

可以用中介權防禦，是完全合理也必須要有的規定。1984年 Seatle「管束綑綁」

事件就是典型的案例，專利權人利用再發證擴大範圍之目的，就是要對被告產品

主張侵權。

專利侵權被告以中用權防禦時，事實審法院有裁量權，法院可以按照個案事

實情況，就被告可以繼續實施的範圍進行裁量。通常，被告於再發證前已經接到

的訂單，已經完成原材料進貨，法院會裁量准予其繼續製造銷售，也就是這些產

品即使於再發證後銷售而侵害專利權，專利權人也不能索賠，1984年 Seatle「管

束綑綁」事件就是此種情況。

當請求項同時增加部分技術特徵及刪除部分技術特徵時，也會被認為是擴大

專利權範圍。判例法對於專利權範圍的擴大的判斷原則是：「如果再發證請求項

在其範圍內包含任何不會侵害原始專利的可想像的設備或過程，則該請求項的範

圍比原始請求項更廣泛。」1993年Westvaco「包裝果汁的非箔複合結構」事件

就是典型的案例。系爭請求項同時增加技術特徵及刪除部分技術特徵，對於不具

有刪除之技術特徵但具有增加之技術特徵的被訴對象而言，會落入修改後的請求

項，但不會落入原來公告的請求項。此種請求項的修改，依照判例法原則，也會

被認定為是擴大。

專利公告兩年後申請再發證不能擴大專利權範圍，再審查則沒有兩年的限

制。然而，再審查是為了避開新發現的先前技術，因此通常修改請求項增加技術

特徵以區分先前技術是必要的，增加技術特徵就是減縮。專利權人在增加技術特

徵時，若將不需要作為限制條件的技術特徵予以刪除，仍有可能造成擴大的情況。
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三、適用中介權抗辯的條件—實質變更

美國專利法規定中介權的防禦並不是只有再發證或再審查擴大範圍的情況，

而是只要修改後請求項「實質不同」就適用，若修改後「實質相同」則專利權可

以從公告後延續而不能用中介權防禦。判例法對於是否實質相同的判斷原則，是

以請求項的文字意義實質內容來判斷，而不是單純只看請求項表面上的文字是否

相同。例如 2015年 R+L Carriers「小於承運商的提單傳輸和處理系統」事件，系

爭請求項增加「預先」仍被認為實質相同。

關於「實質變更」的解釋，我國審查基準規定請求項引進技術特徵後無法達

成更正前請求項之發明目的時，是實質變更。審查基準舉出變更發明目的之案例，

主要有兩種類型：第一種是改變請求項間依附關係，這是附屬項的實質變更；第

二種是將說明書或圖式之技術特徵引進申請專利範圍，這是獨立項的實質變更。

關於獨立項的實質變更，審查基準舉出六個案例有五個沒有變更發明目的，只有

一個是變更發明目的 27。從案例比例可知，實際上獨立項修改限縮後變更發明目

的之可能性很低，也就是幾乎都可以獲准更正。

我國更正基準對實質變更的判斷比美國寬很多，但美國判斷為實質變更只是為

了決定可否用中介權防禦，並非准否修正的實體要件，兩者在法律上的作用不同。

在可否修正的實體要件上，美國再發證與再審查的修正甚至可以改寫請求項或增加

新的請求項，反而比我國寬很多，而我國更正基準不允許增加新的請求項 28。

美國再發證與再審查各有其立法目的，與我國更正立法目的不同，因而我國

是否要放寬更正基準，允許增加新的請求項，尚找不到有必要性的理由。然而，

審查基準既然允許改寫範圍最大的請求項，卻不允許增加一項範圍較小的附屬

項，似乎有輕重失衡之虞。

四、沒有中介權是否可允許減縮範圍的更正

35U.S.C.§252規定再發證後原公告請求項要放棄，只有再發證後與原公告請

求項實質相同者，專利權效力才可以延伸到原公告與再發證公告期間。而再發證

27 我國專利審查基準，第二篇第 9章第 2-9-32頁至 2-9-40頁，2022年版。
28 我國專利審查基準，第二篇第 9章第 2-9-5頁，2022年版。
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或再審查後減縮範圍若是實質不同，被告也可以用中介權抗辯。再發證雖然可以

在兩年內擴大範圍，但絕大多數的再發證都是在公告兩年後，也就是只能減縮。

再審查雖然也有同時增加及刪除技術特徵而被認定為擴大的情況，但大多數通過

再審查發證的請求項都是限縮，以避開新的先前技術。

我國更正只能限縮範圍，美國這些縮小範圍的案件與我國更正後的範圍屬

於同一類型。在此要探討本文一開始提出的問題，增加限制條件更正限縮請求

項 1但仍比請求項 2的範圍大，請參閱圖 1之虛線覆蓋範圍，在我國准予更正

是否適當？

美國允許此種情況的更正，但被告可以用中介權來防禦，理由是公告的專利

權範圍並不是只有第 1項獨立項，也包含所有的附屬項。公眾握有先前技術相信

第 1項會無效，則最大的範圍是第 2項，這是公眾從專利公報所得知的訊息。當

專利權人用再發證程序或再審查程序獲得一個比第 2項還大的請求項，對於公眾

也是一種突襲。因此，讓公眾可用中介權來抗辯是完全合理的。

很不幸地，我國專利法並無中介權的規定，卻仍然允許此種情況的更正。參

考美國法制，必須說我國允許改寫請求項的更正是偏向專利權人，讓專利權人與

公眾的利益失衡，也等於是讓附屬請求項的公告失去意義。

現行基準下，實施圖 1所示產品的公眾，必須先提出舉發，以確認系爭請求

項 1更正限縮後是否會涵蓋系爭產品，待舉發審定確定範圍後才能決定是否實施

系爭產品。舉發審定後仍可能有後續的救濟，如此曠日廢時等待專利範圍確定才

能實施，實難稱可符合促進產業發展之專利制度目的。

公眾提出舉發，專利權人就會得知可能有落入該專利權的產品，則專利權人找

到侵權產品時，可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍，以下繼續探討此一問題。

五、可否在侵權訴訟中重新撰寫專利權範圍？

我國更正案依程序上的不同，區分為獨立更正案及伴隨舉發或侵權訴訟的更

正。獨立更正案沒有舉發案的繫屬，專利專責機關對於更正案之審查，應指定專

利審查人員審查之，並作成審定書送達申請人（專利法第 68條第 1項）。獨立

更正案是一種單方當事人的行政程序。
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第二種更正是伴隨舉發的更正，應合併舉發案審查及合併審定（專利法第 77

條第 1項），舉發案是雙方當事人的行政程序，需考量雙方當事人的程序利益。

因而，伴隨舉發之更正案經專利專責機關審查認應准予更正時，應將更正說明書、

申請專利範圍或圖式之副本送達舉發人。但更正僅刪除請求項者，不在此限。（同

條第 2項）

還有第三種更正是伴隨侵權訴訟無效抗辯的更正 29，此時法院要先判斷是否

准予更正，以確定專利範圍的版本，再審理後續的侵權與有效性爭點。

雖然在程序上有三種不同的更正，但其實體要件完全相同，這代表改寫限縮

獨立請求項在三種更正都是允許的，只要不變更發明目的即可。

（一）獨立更正案

美國的再發證與再審查中請求項的修改，對應我國獨立的更正案。再

發證是在沒有舉發的情況下，由專利權人提出。再審查雖然有第三人或專

利權人自己提出先前技術，其結果也可能撤銷專利權，但審查時 USPTO

只面對專利權人，也是一種單方當事人的行政程序。再發證或再審查可

以改寫請求項，這一點和我國獨立更正案是相同的。

（二）伴隨舉發之更正

我國和美國最大的不同在於，我國伴隨舉發的更正，仍然允許改寫

請求項，美國原則上是不允許的。美國多方當事人複審或領證後複審（Post 

grant review）程序中，雖然專利法規定可以修改請求項，但實際上為了

避免審查延宕，實務上是不准修正的 30。

29 指專利權人在民事訴訟中面對專利無效抗辯的更正，參見審理法第 43條第 1-4項：當事人依
第 41條第 1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因，專利權人已向專利專責機關申請更正
專利權範圍者，應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。前項情形，專利權人因

不可歸責於己之事由，致不得向專利專責機關申請更正，且如不許更正顯失公平者，得逕向

法院陳明欲更正專利權之範圍，並以之為請求或主張。前 2項情形，專利權人應以書狀記載
更正專利權範圍所依據之事實及理由，並通知他造當事人。第 1項、第 2項情形，法院得就
更正專利權範圍之合法性自為判斷，並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。

30 參閱 USPTO公布的審查結果之統計，並沒有准修正維持專利權的請求項，https://www.uspto.
gov/sites/default/fi les/documents/ptab_aia_fy2024_q1_roundup_.pdf（最後瀏覽日：2024/07/15）。

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2024_q1_roundup_.pdf
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ptab_aia_fy2024_q1_roundup_.pdf


36 114.3 智慧財產權月刊 VOL.315

從美國專利法探討我國申請專利
範圍減縮之更正與中介權

本月專題

（三）伴隨侵權訴訟中專利無效抗辯之更正

關於伴隨侵權訴訟中專利無效抗辯之更正，我國允許改寫請求項，

美國仍是不允許。美國侵權訴訟進行中，只能就公告的請求項主張侵權，

不能改寫請求項。若訴訟中專利權人向 USPTO提出再發證或再審查，會

暫停訴訟等待審查結果。

（四）小結

美國將單方當事人程序與多方當事人程序區分得很清楚，再發證與

再審查都是單方當事人程序，專利權人可以改寫請求項。相反地，多方

當事人複審、領證後複審、以及侵權訴訟中的無效抗辯，都是多方當事

人程序，考量雙方當事人之程序利益，以及為了避免審查延宕，專利權

人不能改寫請求項。

我國實務上曾出現舉發審查或侵權訴訟中，專利權人一再更正改寫

請求項造成審查延宕的情況，必須比照美國禁止改寫請求項才能改善此

一問題。然而如今，伴隨侵權訴訟的舉發，早已被法院的專利無效抗辯

所吸收；專利無效抗辯之更正，法院也可就合法性自為判斷。亦即，在

智慧局的舉發實際上只剩沒有侵權訴訟伴隨的單純舉發案。實務上法院

設有審理計畫與進度，不會讓專利權人多次更正，法院就准否更正開示

心證後即可進行後續審理。在 2023年 8月 30日審理法修正施行後，侵

權訴訟中禁止專利權人改寫請求項已無必要性。

伍、結論

根據前述討論，可以獲得以下結論以及對於我國專利法與審查基準的建議：

一、 在沒有中介權的規定下，審查基準將專利法第 67條更正「實質變更」解釋

為可以改寫請求項並不適當。如果要維持審查基準可改寫的原則，專利法必

須有中介權的規定，才能維持專利權人與公眾利益的衡平。
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二、 申請專利範圍之更正只能減縮範圍，是專利法長年以來的規定，獨立更正案

是否要參考美國改成可以擴大或增加新的請求項，純屬政策上的選擇，目前

並無必要性。

三、 專利權人在侵權訴訟中對無效抗辯的更正，法院已可就合法性自為判斷，侵

權訴訟中禁止專利權人更正改寫請求項以避免審查延宕已無必要性。

四、 伴隨侵權訴訟的舉發與更正，均已經被法院的自為判斷所吸收，也就是舉發

案只剩下未伴隨侵權訴訟之單純舉發案，性質上屬於公眾之異議或領證後的

再次審查。則我國將舉發改為單純異議似已勢之所趨，是否要比照美國再審

查讓專利權人自己也可以發動，發動後是否可以提出新的請求項，是後續值

得探討之議題。
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生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：
以美國登記實務為中心

林利芝

作者現為東吳大學法律學系專任副教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

壹、前言

貳、《AI作品著作權登記指引》發布之前作成最終決議的案例

一、Stephen Thaler案

二、Kristina Kashtanova案

參、美國著作權局發布之《AI作品著作權登記指引》

肆、《AI作品著作權登記指引》發布之後作成最終決議的案例

一、Jason Allen案

二、Ankit Sahni案

伍、結論



114.3 智慧財產權月刊 VOL.315 39

生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：
以美國登記實務為中心

本月專題

摘要

近年生成式人工智慧（AI）的應用大舉滲透創意產業，不乏專業人士用為創

作工具，浮現許多利用生成式 AI產出的作品，同時亦吸引門外漢以此為契機跨

域競爭，因為只要輸入提示即可生成數位作品，包括畫作、漫畫等，這些作品專

業程度直逼專業人士創作，掀起此類作品是否可稱「人類創作」而受著作權保護

的全球性爭議討論浪潮。在美國，有眾多申請人為這類 AI生成作品向美國著作

權局提出著作權登記申請，促使美國著作權局在 2023年發布《AI作品著作權登

記指引：包含 AI生成內容的作品》。本文以此發布時點區隔介紹著作權登記爭

議作品案例，藉此說明美國著作權局和法院對於「著作人身分」之意見。最後本

文指出，關於如何證明包含 AI生成內容的作品有充分的人類貢獻一事，個人和

公司保留詳細的創作過程紀錄是至關重要，因為此舉最終可能成為取得美國著作

權登記的決定性因素。

關鍵字： 生成式AI、AI作品著作權登記指引、著作人身分、原創性、AI生成作品、

文字內容提示

　　　　 Generative AI、Copyright Registration Guidance: Works Containing Material 

Generated by Artifi cial Intelligence、Authorship、Originality、AI-generated 

Work、Prompt
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壹、前言

近幾年人工智慧技術的快速發展，尤其是 ChatGPT、Midjourney，和

DALL-E等生成式人工智慧（Generative AI）系統的問世屢屢引起關注。美國微

軟公司挹資 10億美元 1支持的 OpenAI公司，於 2024年 5月發布了 GPT-4o2，這

是 ChatGPT的最新升級版。2024年 7月有媒體報導 OpenAI公司內部發布「邁向

通用人工智慧的 5階段」3，之前有消息傳出超越當今 AI模型能力的第 2階段產

品 4，在 2024年 9月 12日官方命名「OpenAI o1」（OpenAI公司內部稱呼新模型

為「Strawberry」）正式亮相 5。當前生成式 AI系統是指使用大型語言模型（Large 

Language Model, LLM）等技術的人工智慧系統，這些技術透過處理預先存在的資

料內容和數據進行學習訓練，然後生成式 AI系統根據使用者輸入的文字內容提

示（prompt）來生成各種類型的 AI生成作品（AI-generated work），例如小說、

音樂、圖像等 6。一方面，AI生成作品可能是在沒有人類創意貢獻下自主獨立生

成。另一方面，創作者可能使用生成式 AI系統協助創作，將 AI生成內容加以修

改，或是將 AI生成內容重新選擇或編排。在上述這些情況下，作品包含全部或

部分 AI生成內容，都會引發關於該作品是否受著作權保護以及受保護範圍的許

多著作權爭議。

1 林芷圓，AI變現爭霸戰開打！微軟如何借OpenAI東風，靠Copilot做世界最強「包租公」？，
數位時代，https://www.bnext.com.tw/article/78270/microsoft-genai-strategy（最後瀏覽日：
2024/09/01）。

2 OPEN AI, GPT-4o, https://openai.com/index/hello-gpt-4o/ (last visited Sep. 1, 2024).
3 通用型人工智慧（artifi cial general intelligence, AGI）又可稱為「強 AI」（strong AI）。目前
大眾常聽到的聊天機械人（Chatbots）是弱 AI，即是任務型 AI，按照 OpenAI公司內部發布
「邁向通用人工智慧的 5階段」屬於第 1階段，第 2階段推理者（Reasoners）的定義是可以
解決人類水平問題，第 3階段代理（Agents）則是能夠代表使用者採取行動，第 4階段創新者
（Innovator）一如其名是幫助發明，第 5階段組織者（Organizations）能夠完成組織工作。參
閱 曉莉，OpenAI把 AI程度分為 5級，最高等級將可處理整個組織的事務，iThome，https://
www.ithome.com.tw/news/163913（最後瀏覽日：2024/09/01）。

4 陳建鈞，OpenAI新產品「草莓」將登場！這款新模型曾掀公司大內鬥，為何強到連研究員都
害怕？，數位時代，https://www.bnext.com.tw/article/80327/openai-strawberry-ai-model（最後瀏
覽日：2024/09/01）。

5 Will Knight, OpenAI Announces a New AI Model, Code-Named Strawberry, That Solves Diffi  cult 
Problems Step by Step, WIRED (Sep 12, 2024 1:05 PM), https://www.wired.com/story/openai-o1-
strawberry-problem-reasoning/ (last visited Oct. 1, 2024).

6 李育杰，「生成式 AI」和「分辨式 AI」有哪裡不一樣？，科技大觀園，https://scitechvista.
nat.gov.tw/Article/C000003/detail?ID=c746ecd6-5e7d-4fc1-afe3-d91f2c06b992（最後瀏覽日：
2024/09/01）。

https://www.bnext.com.tw/article/78270/microsoft-genai-strategy
https://openai.com/index/hello-gpt-4o/
https://www.ithome.com.tw/news/163913
https://www.ithome.com.tw/news/163913
https://www.bnext.com.tw/article/80327/openai-strawberry-ai-model
https://www.wired.com/story/openai-o1-strawberry-problem-reasoning/
https://www.wired.com/story/openai-o1-strawberry-problem-reasoning/
https://scitechvista.nat.gov.tw/Article/C000003/detail?ID=c746ecd6-5e7d-4fc1-afe3-d91f2c06b992
https://scitechvista.nat.gov.tw/Article/C000003/detail?ID=c746ecd6-5e7d-4fc1-afe3-d91f2c06b992
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根據現行美國著作權法第 102條（a）項規定，任何作品要取得著作權保護，

必須是具有原創性之表達，並且固著於有形媒介 7。AI生成作品要取得著作權保

護，與其他著作類型一樣，必須符合兩個基本規定：第一，必須是「著作人的原

創作品」（original works of authorship）；第二，必須「固著於有形物體之表達媒

介上」（fi xed in any tangible medium of expression）。前述「著作人的原創作品」

規定包括了「著作人身分」（authorship）和「原創性」（originality）兩個要件。

美國 1976年著作權法第 102條（a）項的條文用語未明確要求作品必須由人類創

作，其目的是讓美國著作權法不會因為技術革新而阻礙未來作品受到著作權保

護。然而，單就條文用字解釋，讓人不禁思考非人類的 AI生成作品是否可受著

作權保護？隨著越來越多創作者使用生成式 AI系統協助創作，包含全部或部分

AI生成內容的作品可否取得著作權的問題，爭議不斷。

在美國，著作人保護作品的首選和常見方式，就是向美國著作權局（U.S. 

Copyright Offi  ce）登記作品的著作權。著作權登記為著作權人提供了多項重要的

訴訟優勢，包括（1）提起著作權侵害訴訟的權利；（2）在美國著作權局建立具

公示效果之著作權歸屬的官方紀錄；（3）在作品發行前或首次發行之日起五年

內進行登記，則著作權登記證書於任何訴訟程序上就該著作權之有效性及其登記

證書所載事實（包括作品的標題，著作人身分，著作權人姓名和地址，創作年份，

作品是否發行，作品是否以前曾經登記，以及該作品是否包含既存著作等），得

作為初步證據；（4）當作品於侵權發生前或在作品發行之日起三個月內進行登

記，若著作權人不易或不能證明其實際損害金額時，得請求法定損害賠償、律師

費和訴訟費用；（5）允許著作權人於美國海關及邊境保衛局中建立資料以防止

侵權產品之進口 8。因此，關於前述包含全部或部分 AI生成內容的作品可否取得

著作權的議題，首當其衝的就是主掌著作權登記業務的美國著作權局。自 2018

年開始，美國著作權局陸續收到許多著作權登記申請書，要求登記包含全部或部

分 AI生成內容的作品的著作權。為了解決 AI生成內容引起的著作權登記爭議，

美國著作權局在 2023年 3月 16日發布了一份《AI作品著作權登記指引：包含

7 17 U.S.C. § 102(a) (2022). 
8 U.S. Copyright Office, Circulars 01: Copyright Basics, https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf  

(last visited Sep. 1, 2024).

https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf
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AI生成內容的作品》（Copyright Registration Guidance: Works Containing Material 

Generated by Artifi cial Intelligence，下稱《AI作品著作權登記指引》）9，以供申

請者在填寫著作權登記申請書之參考。

事實上，包含全部或部分 AI生成內容的作品可否取得著作權的議題，乃是

國際共通問題，並非美國獨有。再者，我國政府也大力推動並輔助我國 AI技術

相關產業之發展，因此我國司法機關未來必然面臨此類訴訟爭議，而且我國著作

權法之異動歷來深受美國著作權法之影響，所以美國著作權局之動向與美國法院

之近期判決需要重視。此外，在我國，2023年網路上也因為名人使用 AI繪圖引

發爭議，而對此類議題掀起討論浪潮 10。據此，本文除了整理美國著作權局《AI

作品著作權登記指引》之重點，也會根據時間序來介紹美國著作權登記申請的案

例，以供我國著作權法主管機關、各級法院和立法者日後處理此類爭議或修法提

案之參考。

貳、 《AI作品著作權登記指引》發布之前作成最終決
議的案例

在 2023年美國著作權局發布《AI作品著作權登記指引》之前，美國著作權

局審查委員會（The Review Board of the United States Copyright Offi  ce，下稱審查

委員會）已有兩起拒絕 AI生成作品著作權登記申請的案例之最終決議受到公眾

注目，其中 Stephen Thaler案不僅有審查委員會的行政決議 11，也有美國聯邦法

院分別針對 AI生成作品可否取得著作權 12或是專利權做出判決 13。另一個受到公

9 U.S. Copyright Off., Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by 
Artifi cial Intelligence, 88 FR 16190 (2023).

10 王珮羽，吳淡如的「AI繪圖」被炎上！Midjourney是什麼、有多強大？還惹過哪些爭議？，數
位時代，https://www.bnext.com.tw/article/71594/ai-generated-artwork-won-at-fi ne-arts-competition-2022
（最後瀏覽日：2024/09/01）。

11 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request for 
Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 
1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) (Feb. 14, 2022), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

12 Thaler v. Perlmutter, 687 F. Supp. 3d 140 (D.D.C. 2023).
13 Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va., 2021); Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 

2022).

https://www.bnext.com.tw/article/71594/ai-generated-artwork-won-at-fine-arts-competition-2022
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
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眾注目的 Kristina Kashtanova案則是因為申請者收到美國著作權局核發的著作權

登記證書後，在個人的社群平臺專頁發表其所登記著作權之作品是使用 AI系統

Midjourney生成之漫畫書，其成為美國史上第一人取得 AI生成作品之著作權的

言論，隨即引起美國著作權局的關注，進而導致被美國著作權局取消著作權登記

等後續效應 14。為有助於讀者理解事件發生時間序，本文製作「天堂和黎明案例

歷程表 15」如下表 1：

表 1　天堂和黎明案例歷程表

系爭作品名稱以及申請者 時間 歷程

《最近的天堂入口》
Stephen Thaler

2018年 11月 3日 提出著作權登記申請

2019年 8月 12日 著作權局拒絕登記

2019年 9月 23日 提出覆議請求

2020年 3月 30日 著作權局仍舊拒絕登記

2020年 5月 27日 向審查委員會提出申訴

2022年 2月 14日
審查委員會作成決定，維持
（affi  rms）著作權局拒絕登記
之決議

2023年 8月 18日 Thaler v. Perlmutter案（著作權）

《黎明的查莉婭》
Kristina Kashtanova

2022年 9月 15日 取得著作權登記證書

2022年 10月 28日 著作權局發出擬取消登記信

2022年 11月 21日 提出 4項理由回覆擬取消登記
信

2023年 2月 21日 著作權局補發有限的著作權登
記證書

《AI作品著作權登記指引》 2023年 3月 16日 著作權局發布

14 Copyright Office Cancels Copyright Registration for AI-Generated Artwork, Thomson Reuters 
Practical Law (Published on 23-Feb-2023), https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-038-
6155?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&fi rstPage=true (last visited Sep. 1, 2024).

15 本表由筆者自行製作。

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-038-6155?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-038-6155?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true
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一、Stephen Thaler案 16

（一）事實說明

Thaler是 AI科技公司 IEI創始人、總裁兼執行長。Thaler開發了

一個人工智慧演算法系統，名為「創意機器」（Creativity Machine）。

Thaler使用此人工智慧系統生成了一幅數位平面視覺圖像 17，名為《最近

的天堂入口》（A Recent Entrance to Paradise），意喻 AI系統模擬瀕死體

驗 18。在 2018年 11月 3日，Thaler向美國著作權局提交一份申請書，要

登記《最近的天堂入口》作品的著作權。在申請書中，Thaler將「創意機

器」列為作品的著作人，自己則列為作品的著作權人，並描述該作品是

由其開發的 AI系統「創意機器」自主生成，沒有人類的任何創意貢獻。

在 2019年 8月 12日，美國著作權局基於「人類著作人」（human 

author）要件，拒絕登記《最近的天堂入口》作品的著作權，因為美國著

作權局認為該作品的生成沒有任何人類的創意貢獻。美國著作權局在該

封回覆 Thaler的信中表示：「根據您的申請，這項作品是由AI自主生成。

我們無法登記該作品的著作權，因為該作品不是由人類創作。19」Thaler

於 2019年 9月 23日向美國著作權局提出覆議（reconsideration）請求。

（二）著作權登記之決議

在覆議請求中，Thaler主張美國著作權局的「人類著作人」要件

違憲，且沒有判例法的支持。Thaler指出，美國著作權法為「original 

works of authorship」提供著作權保護，美國國會未定義「original works 

16 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request for 
Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 
1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) (Feb. 14, 2022), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

17 Id.
18 Adi Robertson, The US Copyright Offi  ce says an AI can’t copyright its art, The Verge (Feb 22, 2022), 

https://www.theverge.com/2022/2/21/22944335/us-copyright-office-reject-ai-generated-art-recent-
entrance-to-paradise (last visited Sep. 1, 2024).

19 Initial Letter Refusing Registration from U.S. Copyright Offi  ce to Ryan Abbott (Aug. 12, 2019).

https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.theverge.com/2022/2/21/22944335/us-copyright-office-reject-ai-generated-art-recent-entrance-to-paradise
https://www.theverge.com/2022/2/21/22944335/us-copyright-office-reject-ai-generated-art-recent-entrance-to-paradise
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of authorship」，而是由法院解釋。針對美國著作權局引用有關「人類著

作人」的相關判例法，Thaler主張這些禁止電腦生成作品取得著作權的

判例沒有拘束效力。Thaler表示，美國著作權局引用美國最高法院 In re 

Trade-Mark Cases案和 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony案以支持其

「人類著作人」要件，但是此一「人類著作人」要件是美國著作權局的

一項政策，而不是由美國著作權法所規定。Thaler主張，美國最高法院在

Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony案作出原告以相機拍攝的照片具有

原創性而可取得著作權的判決，證明美國法院一直以來是根據技術發展

對美國著作權法進行目的性解釋，而不是禁止非人類的 AI成為著作人。

Thaler主張系爭作品《最近的天堂入口》符合著作權保護的所有要

件，因為Thaler的AI系統「創意機器」能夠生成創意作品，至少在功能上，

相當於「建立在人類思想創意之上的智力勞動成果」。Thaler表示，如果

他在申請書中將他自己列為系爭作品的著作人，美國著作權局就會登記

系爭作品的著作權，並且沒有人會知道系爭作品是 AI生成作品。

Thaler亦提出「美國著作權局應該登記 AI生成作品之著作權」的公

共政策論點。Thaler指出，AI技術已經取得長足進步，在原創性和創意

性方面，AI自主生成作品與人類創作的作品已經難以區別，甚至不分軒

輊。對 AI生成作品提供著作權保護，與美國著作權法的條文用語和立法

目的完全一致。此舉將促進 AI的使用和發展，進而產出具有社會和商業

價值的創意作品，促進美國著作權法的基本目標。

對於 Thaler的覆議請求，美國著作權局做出拒絕登記《最近的天堂

入口》作品之著作權的決議，因為美國著作權局遵循諸多聯邦法院只提

供著作權保護給「人類著作人」之原創作品的判決先例 20。在美國最高法

院 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony案 21，被告主張原告以相機拍

攝的系爭照片不受著作權保護，因為照片既不是著作，也不是由著作人

20 Refusal of First Request for Reconsideration from U.S. Copyright Offi  ce to Ryan Abbott at 1 (March 
30, 2020).

21 Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).



46 114.3 智慧財產權月刊 VOL.315

生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：
以美國登記實務為中心

本月專題

創作的作品 22。美國最高法院不同意，認為著作人是「任何事物的來源；

鼻祖；製造者；一個完成科學或文學作品的人」（he to whom anything 

owes its origin; originator; maker; one who completes a work of science or 

literature），並且認為照片是「著作人原創知識概念的表達」23。美國最

高法院在判決意見中稱「人類著作人」，並且將著作權描述為「一個人

對自己的才華或才智（genius or intellect）進行創作的專有權利」24。根據

Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony案，美國著作權局認為，由「人類

著作人」創作的作品為取得著作權的基本要件。此外，美國聯邦下級法院

一再拒絕將著作權保護擴及至非人類產出的作品，是基於美國著作權法提

到的著作人「都暗示人性，必然排除動物」，因此包括猴子用相機自拍

的照片不能取得著作權 25。美國聯邦第七巡迴上訴法院亦拒絕賦予「花園」

（living garden）著作權，理由是「花園的大部分形式和外觀都歸功於自

然力量」，而非人類創作的產物 26。再者，美國著作權局的《實務作業要

點》（Compendium of U.S. Copyright Offi  ce Practice）一向要求只有人類

創作的作品才能進行著作權登記，該要點除了講述美國聯邦法院認為「非

人類之原創作品不符合著作權保護要件」的判決意見，亦提供了「作品

不是由人類創作而無法取得著作權」的一些範例，例如「猴子拍攝的照

片」和「一首以聖靈為著作人的歌曲」27。1976年美國著作權法大幅修正

後，對《實務作業要點》的第二版進行了更新，以陳明美國著作權局對「人

類著作人」的著作權保護要件的理解。美國著作權局現行第三版的《實

務作業要點》仍設有「人類著作人」要件。

此外，Thaler主張，根據「聘僱著作」原則（the works made for hire 

doctrine），《最近的天堂入口》作品屬於「聘僱著作」。在「聘僱著作」

的規定下，聘僱著作的著作權將歸創作著作之人的雇主或委託創作者所

22 Id. at 56.
23 Id. at 57-59.
24 Id. at 60-61.
25 Naruto v. Slater, 888 F.3d 418, 426 (9th Cir. 2018).
26 Kelley v. Chicago Park Dist., 635 F.3d 290, 304 (7th Cir. 2011).
27 U.S. Copyright Offi  ce, Compendium of U.S. Copyright Offi  ce Practices § 313.2 (3d ed. 2021).
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有。出於著作權法的目的，除非當事人在他們簽署的書面契約中另有明

確約定，否則雇主或委託創作之人被視為著作人，擁有聘僱著作的著作

權。基於美國著作權法的「聘僱著作」原則允許非人類的法人實體（例

如公司）成為著作人，Thaler主張美國著作權沒有規定「著作人」以自然

人為限，故AI可成為「聘僱著作」原則下的著作人。Thaler認為，根據「聘

僱著作」原則，他是雇主，他開發的 AI系統「創意機器」是雇員，在他

指示下生成《最近的天堂入口》這件作品，他有權擁有該作品的著作權。

對於 Thaler的覆議請求，美國著作權局於 2020年 3月 30日做出拒

絕登記作品之著作權的決議。之後，Thaler於 2020年 5月 27日向審查委

員會提出申訴（appeal），要求撤銷美國著作權局的決議。然而，2022年

2月 14日審查委員會得出的結論是不同意撤銷，審查委員會認為 AI系統

「創意機器」生成《最近的天堂入口》這件作品顯然不是美國著作權法

中定義的「聘僱著作」28。根據「聘僱著作」原則，「聘僱著作」設有兩

種不同類別，包括（一）職務著作：受雇人於職務上完成之著作。（二）

特別訂製或委託著作：出資人與受託人雙方簽訂特別委託書面協議指定

著作為聘僱著作，且著作必須屬於著作權法列舉的九個著作類別之一，

例如某集合著作之部分貢獻、某電影或其他視聽著作的一部分、某翻譯

著作、某補充著作、某編輯著作、某教材、某測驗、某測驗之解答、或

某地圖等 29。就上述兩種類別，聘僱著作都是根據具有法律效力的僱傭契

約或承攬契約而創作。審查委員會指出，AI系統「創意機器」無法簽訂

具有法律效力的僱傭契約或承攬契約，也無法被視為法人實體的人類「雇

員」，因此不符合這一要求。審查委員會陳明，美國著作權法規定系爭

作品必須是由人類創作，而「聘僱著作」原則僅規定系爭作品的「所有者」

身分，不涉及系爭作品是否受著作權保護。審查委員會認為《最近的天

28 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request for 
Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 
1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) (Feb. 14, 2022), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

29 17 U.S.C. § 201(b) (2022). 

https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
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堂入口》作品既不是「由人類創作」，也不是「基於以創作該作品為目

的而受聘僱」，因此不屬於「聘僱著作」30。

Thaler向審查委員會申訴時，主張美國著作權局拒絕對 AI生成作品

提供著作權保護，將鼓勵申請者在著作權登記申請書上故意不實陳述著

作人身分。Thaler亦主張，美國著作權局沒有測試也沒有方法測試是否有

AI生成作品申請登記著作權，且美國著作權局不要求在申請書中揭露「人

類著作人」，其他申請者很可能已經成功登記了 AI生成作品的著作權。

然而審查委員會表示，美國著作權法對任何人「在著作權登記申請書或

與申請相關的任何書面聲明中故意不實陳述重要事實」，已經規定了刑

事處罰。此外，美國著作權局有權取消任何「不屬於著作權保護標的之

寄存作品」或「著作權主張因任何其他原因無效」的著作權登記，任何

誤導美國著作權局的申請者將面臨著作權被取消的風險 31。

基於美國著作權法與相關判決先例皆要求作品必須是由人類創作才

能取得著作權保護，審查委員會在 2022年 2月 14日以《最近的天堂入口》

作品不是由人類創作故無法登記著作權的理由，維持美國著作權局拒絕

Thaler的著作權登記申請的決議 32。

（三）美國聯邦地方法院 Thaler v. Perlmutter案

Thaler因為審查委員會駁回其申訴，在窮盡行政救濟措施後，Thaler

在華盛頓特區聯邦地方法院提起訴訟，質疑「人類著作人」要件的合憲

性，並且要求聯邦地方法院取消美國著作權局拒絕登記《最近的天堂入

口》作品之著作權的決議 33。

30 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request for 
Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 
1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071) (Feb. 14, 2022), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

31 Id. 
32 Id.
33 Thaler v. Perlmutter, 687 F.Supp.3d 140 (D.D.C. 2023).

https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/a-recent-entrance-to-paradise.pdf
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Thaler根據普通法財產原則，主張其身為 AI系統的所有者，AI生成

作品的著作權歸他所有。Thaler亦根據「聘僱著作」原則，主張其身為

AI系統的開發者，AI系統是其雇員，在其指示下生成作品。Thaler身為

AI系統的雇主，有權取得 AI系統在受雇範圍內生成作品的著作權 34。但

聯邦地方法院不同意，認為 Thaler的這些論點是「本末倒置」，因為「聘

僱著作」原則只規定「應該是誰登記有效著作權」，而不是可否對沒有

任何人類創意貢獻而生成的作品授予著作權。聯邦地方法院贊同美國著

作權局的立場，認為 AI不能被視為「聘僱著作」原則下的「雇員」，更

遑論轉讓本來就因其不是「人類著作人」而無法取得的著作權 35。

2023年 8月 18日美國華盛頓特區聯邦地方法院裁決，完全由 AI自

主生成的藝術作品是不受著作權保護，因為「人類著作人」是取得著作

權的基本要件。聯邦地方法院確認美國著作權局拒絕 Thaler的著作權登

記申請的決議 36。

另外，Thaler將其在 2020年開發之 AI演算法 DABUS自主生成的兩

種產品，向美國專利商標局申請專利。在申請書中，Thaler將 AI列為發

明者。美國專利商標局拒絕了這些專利申請，理由是專利法要求「人類發

明人」，AI不符合發明人資格 37。Thaler被美國專利商標局拒絕其專利申

請後，在維吉尼亞州東區聯邦地方法院對美國專利商標局提起訴訟，指

控美國專利商標局不當拒絕了他對 AI生成發明的專利申請，即是 Thaler 

v. Hirshfeld案 38。在該案，2021年聯邦地方法院同意美國專利商標局的意

見，理由是美國專利法使用「個人」一詞，並且該詞用於專指人類 39。聯

邦地方法院還引用聯邦巡迴上訴法院先前的判例，該判例裁決只有自然

人才能成為發明人 40。根據美國專利法與相關判決先例，聯邦地方法院認

34 Id. at 145.
35 Id. at 150.
36 Id.
37 Daniel A. Tysver, AI Inventors and Patent Applications, BITLAW, https://www.bitlaw.com/ai/AI-

inventors.html (last visited Sep. 1, 2024).
38 Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021).
39 Id. at 245-247.
40 Id. at 247.

https://www.bitlaw.com/ai/AI-inventors.html
https://www.bitlaw.com/ai/AI-inventors.html


50 114.3 智慧財產權月刊 VOL.315

生成式人工智慧生成內容的著作權爭議：
以美國登記實務為中心

本月專題

為「發明人」必須是自然人，因此裁決 AI系統不能成為發明人，並確認

美國專利商標局駁回專利申請的決議 41。2022年 8月聯邦巡迴上訴法院

確認聯邦地方法院的判決，重申美國專利法指稱的「發明人」必須是人

類 42。Thaler上訴美國最高法院，2023年 4月 27日，美國最高法院拒絕

核發移審令（certiorari）43。

二、Kristina Kashtanova案 44

漫畫家 Kristina Kashtanova為其名為《黎明的查莉婭》（Zarya of the Dawn）

的漫畫書向美國著作權局申請著作權登記，該漫畫書包含 18頁的文字內容和圖

像。美國著作權局於 2022年 9月核發了《黎明的查莉婭》的著作權登記證書不久

後，即注意到 Kashtanova在社群媒體大肆宣揚她使用 AI系統Midjourney生成該

本漫畫書，成為美國史上第一人取得 AI生成作品的著作權。由於 Kashtanova在

著作權登記申請書中沒有揭露她使用 AI系統生成這些圖像，也沒有在申請書中放

棄主張這些 AI生成圖像的著作權，因此美國著作權局認定該申請書內容不正確，

或者至少資料不完整。美國著作權局在同年 10月 28日以信函通知 Kashtanova，

表明如果她不能證明有人類實際參與創作這部漫畫書，美國著作權局將取消《黎

明的查莉婭》的著作權登記，因為 AI生成圖像不是人類創作的產物 45。

Kashtanova在 2022年 11月 21日致美國著作權局的回信中，提出四項理由主

張美國著作權局不應取消其著作權登記 46。首先，Kashtanova主張是她創作漫畫書

的所有內容，Midjourney只是協助她創作的工具。美國著作權局不同意，認為漫

畫書圖像中彰顯著作人身分的傳統元素來自Midjourney，而不是來自 Kashtanova，

理由是Midjourney依照 Kashtanova輸入的文字內容提示生成一組初始的四張圖像

作為回應，Midjourney生成圖像的方式是將提示中的單詞轉換為標記後，將這些

41 Id. at 246-247. 
42 Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207, 1210-1212 (Fed. Cir. 2022).
43 Thaler v. Vidal, 143 S.Ct. 1783 (2023). The meaning of CERTIORARI is a writ of superior court to 

call up the records of an inferior court or a body acting in a quasi-judicial capacity.
44 See generally U.S. Copyright Off., Opinion Letter on Zarya of the Dawn (Registration # 

VAu001480196) (Feb. 21, 2023), https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf (last visited 
Sep. 1, 2024).

45 Letter from U.S. Copyright Offi  ce to Kristina Kashtanova (Oct. 28, 2022).
46 Letter from Van Lindberg, Taylor English Duma LLP, to U.S. Copyright Offi  ce (Nov. 21, 2022).

https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf
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標記與其訓練數據進行比較。圖像的生成始於視覺雜訊，Midjourney將其細化為

人類可識別的圖像。美國著作權局承認 Kashtanova貢獻的創意部分，主要是將文

字內容提示輸入Midjourney系統以生成圖像，但是因為Midjourney不會將文字內

容提示解釋為生成特定結果的具體指令，Kashtanova必須繼續輸入額外提示，以

進一步優化圖像，直到Midjourney生成 Kashtanova滿意的圖像。由於 Kashtanova

對Midjourney輸入的文字內容提示可能會影響Midjourney生成的圖像，但不會指

示具體生成的圖像結果（The information in the prompt may infl uence generated image, 

but prompt text does not dictate a specifi c result.），Kashtanova在這種試錯過程中無

法預測或控制Midjourney生成的圖像。美國著作權局將Midjourney與其他創作工

具（例如照相機和照片編輯軟體）做出區分，並認為這些照相機和照片編輯軟體

的使用者比Midjourney的使用者對其產出的內容有更大程度的創意控制。基於圖

像中彰顯著作人身分的傳統元素來自Midjourney，而不是來自 Kashtanova，因此

美國著作權局認定Midjourney生成的圖像不是人類創作的產物，故 Kashtanova無

法成為Midjourney生成圖像的著作人。

其次，Kashtanova主張，因為 Midjourney生成的圖像是人類輸入其文字內

容提示的創意表達，因此圖像可享有著作權保護。美國著作權局亦不同意，認

為 Kashtanova輸入Midjourney之文字內容提示的作用，更近似說明而非指令。

美國著作權局引用了委託創作藝術作品進行類比：「如果 Kashtanova委託一

位藝術家創作一幅圖像，並對其內容有特殊說明，則該藝術家（而不是委託人

Kashtanova）將是該圖像的著作人，除非該圖像符合聘僱著作的規定。」

Kashtanova還主張，她投入大量時間和精力使用Midjourney以生成漫畫書中

的圖像。但美國著作權局認為，投入大量時間和精力仍然不足以讓她成為這些圖

像的著作人，因為美國最高法院在 Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co.案

曾解釋「辛勤原則」（sweat of the brow）不能成為著作人取得作品著作權的基

礎，此無關美國憲法和美國著作權法要求取得著作權保護的「最低限度創意原則」

（minimal degree of creativity）。

最後，Kashtanova主張，她對Midjourney生成的圖像進行修改，使修改後的

圖像具有原創性而可以取得著作權保護。但美國著作權局認為她的修改過於微不

足道且難以察覺，沒有足夠的原創性可取得著作權保護。
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2023年 2月 21日，美國著作權局取消了 Kashtanova的《黎明的查莉婭》

漫畫書的原始著作權登記，理由是該漫畫書中的圖像是 Kashtanova使用 AI系統

Midjourney生成，不是由人類創作，故不受著作權保護，但是 Kashtanova並沒有

在申請書中放棄主張這些 AI生成圖像的著作權。並且，美國著作權局重新核發

了新的補充著作權登記證書（supplementary registration certifi cate），理由是美國

著作權局認為 Kashtanova在《黎明的查莉婭》漫畫書中創作的文字內容，以及對

Midjourney生成圖像的選擇和編排，是 Kashtanova對該漫畫書貢獻的原創內容，

整部漫畫書仍然構成可受著作權保護的「編輯著作」。美國著作權局在新的補充

著作權登記證書中，將著作權保護範圍限制在人類創作的元素，即 Kashtanova在

《黎明的查莉婭》漫畫書中創作的文字內容、故事情節，以及對Midjourney生成

圖像的選擇和編排，但不包括Midjourney生成圖像。新的補充著作權登記證書明

確排除了對Midjourney生成圖像的著作權保護，生效日與原始著作權登記證書一

樣是 2022年 9月 15日 47。

參、美國著作權局發布之《AI作品著作權登記指引》
有鑒於人工智慧技術近期的驚人發展及其在個人和企業中的普遍應用，美國

國會和公眾要求美國著作權局審查 AI涉及的著作權問題，美國著作權局遂發起

一連串行動，以審查 AI生成內容引發的著作權法和政策問題，包括作品內包含

全部或部分 AI生成內容的著作權保護範圍，以及 AI訓練中使用著作權內容的侵

權問題 48。

承前所述，為了解決 AI生成作品引起的著作權登記問題，美國著作權局於

2023年 3月 16日發布了一份《AI作品著作權登記指引》，其中包含美國著作權

局的政策聲明，陳明美國著作權局對作品中包含 AI生成內容的審查和著作權登記

47 See generally U.S. Copyright Off., Opinion Letter on Zarya of the Dawn (Registration # 
VAu001480196) (Feb. 21, 2023), https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf (last visited 
Sep. 1, 2024).

48 Sigrid Jernudd, U.S. Copyright Office Examines Copyright and Generative AI, HHR Art Law 
(July 10, 2024), https://www.hhrartlaw.com/2024/07/u-s-copyright-office-examines-copyright-and-
generative-ai/ (last visited Sep. 1, 2024).

https://www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf
https://www.hhrartlaw.com/2024/07/u-s-copyright-office-examines-copyright-and-generative-ai/
https://www.hhrartlaw.com/2024/07/u-s-copyright-office-examines-copyright-and-generative-ai/
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的立場和做法，包括：（1）「人類著作人」要件，以及（2）美國著作權局關於「人

類著作人」要件之適用範圍 49。美國著作權局直指「人類著作人」為著作權登記的

資格要件，因為美國著作權法中使用的「著作人」一詞不包括非人類。參考美國

最高法院和聯邦上訴法院的判決先例，美國著作權局重申其「不會登記沒有任何

人為創意貢獻或介入，純粹由機器或是機械隨機或自動操作生成的作品 50。」

美國著作權局在《AI作品著作權登記指引》陳明，在評估包含 AI生成內容

的作品時，美國著作權局將首先詢問「作品是否基本上是人類創作的作品，而電

腦或其他設備只是協助創作的工具，抑或是作品中的傳統創作元素（文學、藝術

或音樂表達或選擇、編曲等元素）實際上不是由人類而是由機器構思和執行 51」。

換言之，作品之產生是人類著作人「將其心中原始概念賦予了可感知的形式」，

還是 AI的貢獻是「機械化產出」（mechanical reproduction）的結果 52？美國著作

權局的分析將根據個案具體情況進行，最終准駁登記結果亦取決於 AI技術的運作

方式以及該技術如何用於創作作品。因此，在申請著作權登記時，美國著作權局

要求申請者確定作品是否包含 AI生成內容，並區分人類創作的內容和人工智慧生

成的內容。如果申請書載明作品中包含 AI生成內容，則美國著作權局可要求申請

者提供更多資訊。

《AI作品著作權登記指引》闡明，AI根據人類提示而生成內容，如果是 AI

執行「著作人身分的傳統元素」（即由 AI產出的表達元素），而人類對 AI解釋

提示的方式沒有足夠的創意控制，則 AI生成內容不受著作權保護 53。但是《AI

作品著作權登記指引》也明確指出，在下列兩種情況，包含 AI生成內容的作品

可能有足夠的人類創作元素來支持著作權主張 54。第一，人類以足夠創意的方式

49 U.S. Copyright Off., Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by 
Artifi cial Intelligence,  88 FR 16190 (2023).

50 88 FR 16192 (2023).
51 Id. whether the work is basically one of human authorship, with the computer or other device merely 

being an assisting instrument, or whether the traditional elements of authorship in the work (literary, 
artistic, or musical expression or elements of selection, arrangement, etc.) were actually conceived 
and executed not by man but by a machine.

52 Id. 
53 Id. 
54 88 FR 16192-16193 (2023). 
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選擇或編排 AI生成內容，使「最終作品整體構成原創作品」。在這種情況下，

AI生成作品能夠以「編輯著作」取得保護，但非人類貢獻的內容在「編輯著作」

之外將不受保護 55。第二，人類對 AI生成內容進行修改，使其符合著作權保護標

準（即是如果修改內容包含足夠多的人類創作元素）。在這種情況下，只有人類

「新增」的原創修改內容可取得著作權保護，這些新增內容的著作權保護單獨成

立，並且不影響 AI生成內容本身不受著作權保護的狀態 56。

《AI作品著作權登記指引》明確指出，申請者有義務在著作權登記申請書中

揭露作品包含的 AI生成內容 57。《AI作品著作權登記指引》概述了申請者如何

在申請書中揭露作品包含的 AI生成內容、如何更新待決申請書，以及如何更正

已核准著作權登記但未按要求揭露 AI生成內容的著作權主張的公共紀錄。根據

《AI作品著作權登記指引》，若申請著作權登記之作品包含 AI生成內容，申請

者應考慮下列事項 58：（1）申請書應載明人類著作人，並在「著作人創作」欄位

中提供簡短聲明，描述由人類貢獻的原創內容；（2）如果申請登記著作權之作

品是涉及人類和非人類產出內容的創意選擇和編排，則「著作人創作」欄位應填

寫方式是「描述該作品內容哪些部分的選擇、協調、編排是由人類著作人創作，

以及描述該作品內容的哪些部分是由 AI生成。」（簡言之，申請者必須說明該

作品內容哪些部分是由人類創作或 AI生成。）；（3）申請書中不應將 AI技術

或提供該技術的公司列為著作人或共同著作人；（4）如果 AI生成內容超出最低

限度，申請者在申請書中應明確放棄主張 AI生成內容的著作權；（5）如果申請

者不確定如何填寫申請書，他們可以在申請書中提供一般性聲明，說明作品包含

AI生成內容，美國著作權局將在審查著作權主張時聯繫申請者。

《AI作品著作權登記指引》說明關於如何更正待決著作權登記申請書和已核

發著作權登記證書的資訊 59。對於待決的著作權登記申請，若申請者在申請書中

未揭露其作品包含 AI生成內容，申請者就必須聯繫美國著作權局的公共資訊部

55 88 FR 16192 (2023).
56 88 FR 16193 (2023).
57 Id. 
58 Id. 
59 Id. 
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門，揭露 AI生成內容來更正待決申請書。對於已核發的著作權登記證書，若著

作權人在先前申請書中未揭露其作品包含 AI生成內容，申請者就必須提交補充

著作權登記申請書來更正公共紀錄。補充著作權登記申請書是用於更正錯誤或補

充先前著作權登記申請書中未揭露的資訊。

在補充著作權登記申請書中，申請者應描述人類創作的內容，並放棄主張 AI

生成內容的著作權 60。如果美國著作權局認定系爭作品在排除 AI生成內容後仍有

足夠的人類創作內容，美國著作權局將核發新的補充著作權登記證書，並附上申

請者對 AI生成內容放棄主張著作權的聲明 61。對於已核發的著作權登記證書，若

著作權人未能即時更正錯誤或補充先前著作權登記申請書中未揭露的資訊，可能

會被美國著作權局取消著作權登記 62。如果法院認定申請者故意向美國著作權局

提供不正確的資訊，而正確的資訊會導致美國著作權局拒絕著作權登記，則法院

也可以在侵權訴訟中無視著作權人的著作權登記 63。

 

肆、 《AI作品著作權登記指引》發布之後作成最終決
議的案例

在美國著作權局為了解決 AI生成作品引起的著作權登記問題而發布《AI作

品著作權登記指引》之後，許多申請者依照《AI作品著作權登記指引》，在著作

權登記申請書中陳述自身使用生成式 AI系統協助創作的過程中付出的人類創意

貢獻。然而，從美國著作權局做出多起拒絕 AI生成作品著作權登記申請之決議，

可窺得美國著作權局一貫堅持立場是唯有人類的原創內容才能受著作權保護。可

惜的是，這即是申請者與著作權局之立場的衝突點，申請者認為足以彰顯著作人

身分的傳統元素，往往被美國著作權局認定是由 AI產出的表達元素。為有助於

讀者理解事件發生時間序，本文製作「太空和日落案例歷程表 64」如下表 2：

60 Id.
61 88 FR 16193 (2023).
62 Id. 
63 Id. 
64 本表由筆者自行製作。
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表 2　太空和日落案例歷程表

系爭作品名稱以及申請者 時間 歷程

《AI作品著作權登記
指引》

2023年 3月 16日 著作權局發布

《太空歌劇院》
Jason Allen

2022年 9月 21日 提出著作權登記申請

2022年 9月 28日 著作權局要求補充說明

2022年 9月 30日 Allen回覆創作過程

2022年 10月 14日 著作權局要求排除聲明

2022年 10月 25日 Allen拒絕排除 AI生成內容

2022年 12月 13日 著作權局拒絕登記

2023年 1月 24日 提出覆議請求

2023年 6月 6日 著作權局維持原意見

2023年 7月 12日 向審查委員會提出申訴

2023年 9月 5日 審查委員會維持著作權局之決議

《SURYAST》
（意為印地語所稱
「日落」）
Ankit Sahni

2021年 12月 1日 提出著作權登記申請

2022年 2月 28日 著作權局要求補充說明

2022年 4月 14日 Sahni回覆創作過程

2022年 6月 29日 著作權局拒絕登記

2022年 9月 27日 提出覆議請求

2023年 4月 10日 著作權局仍舊拒絕登記

2023年 7月 10日 向審查委員會提出申訴

2023年 12月 11日 審查委員會維持著作權局之決議
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一、Jason Allen案 65

2022年美國科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）的藝術競賽，Jason 

Allen是數位藝術類別（digital arts category）首獎得主，Jason Allen利用生成式

AI系統Midjourney創作他的作品《太空歌劇院》（Théâtre D’opéra Spatial）66。

2022年 9月 21日，Allen向美國著作權局提交《太空歌劇院》作品的著作權登記

申請書。Allen在申請書中沒有揭露作品是使用 AI系統Midjourney生成，但美國

著作權局知道該作品是 AI生成內容，因為它作為第一個贏得 2022年科羅拉多州

博覽會年度美術比賽的 AI生成圖像，引起了全國關注 67。美國著作權局審查該著

作權登記申請書時，於 2022年 9月 28日發信要求 Allen提供有關其創作過程中

使用 AI系統Midjourney生成《太空歌劇院》作品的更多資訊。2022年 9月 30日

Allen回覆他的創作過程如下：他輸入文字提示至少 624次，才得到Midjourney

生成圖像的初始版本。之後，他使用 Adobe Photoshop對初始圖像進行修改。他

亦使用 Gigapixel AI「升級」圖像，提高其解析度和尺寸。他持續修改影響燈光、

視角、構圖、氛圍、主題顯示效果的關鍵詞，過程中生成 900多張圖像，最後他

選擇最好的三張Midjourney生成圖像進行後製。

根據 Allen提供的資訊，美國著作權局於 2022年 10月 14日發信要求 Allen

對Midjourney生成內容放棄主張著作權。Allen於 10月 25日回覆拒絕，並重申

他對《太空歌劇院》中 AI生成內容主張著作權。2022年 12月 13日美國著作權

局拒絕登記《太空歌劇院》作品的著作權，理由是該作品中並非只有 Allen貢獻

的原創內容，而是包括Allen和AI系統Midjourney做出合併不可分離的創意貢獻。

Allen在 2023年 1月 24日提出覆議請求。針對此次覆議請求，美國著作權局認為，

由於Midjourney和Gigapixel AI生成內容是非人類產出的內容，不能取得著作權，

65 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request 
for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D’opéra Spatial (SR # 1-11743923581; 
Correspondence ID: 1-5T5320R) (Sept. 5, 2023), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

66 Id.
67 Sarah Kuta, Art Made With Artificial Intelligence Wins at State Fair, Smithsonian Magazine 

(September 6, 2022), https://www.smithsonianmag.com/smart-news/artificial-intelligence-art-wins-
colorado-state-fair-180980703/ (last visited Sep. 1, 2024).

https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/artificial-intelligence-art-wins-colorado-state-fair-180980703/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/artificial-intelligence-art-wins-colorado-state-fair-180980703/
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再加上 Allen拒絕對《太空歌劇院》中 AI生成內容放棄主張著作權，所以美國著

作權局於 2023年 6月 6日依舊是駁回《太空歌劇院》的著作權登記申請。

Allen在 2023年 7月 12日向審查委員會提出申訴。審查委員會仔細審查作

品並考慮 Allen在覆議請求中提出的論點後，認定該作品包含的 AI生成內容超出

最低限度，因此 Allen必須在登記申請書中放棄主張這些 AI生成內容的著作權。

由於 Allen拒絕放棄，審查委員會於 2023年 9月 5日作成決定，維持美國著作權

局拒絕登記《太空歌劇院》作品著作權的決議 68。

二、Ankit Sahni案 69

2021年 12月 1日，Sahni向美國著作權局提交登記《SURYAST》作品著

作權的申請書。在申請書中，Sahni列出兩位著作人，其中他自己是「照片、

2D藝術作品」的著作人，而 RAGHAV人工智慧繪畫應用程式（RAGHAV）是

「2D藝術作品」的著作人。Sahni將自己列為唯一的著作權人。由於該申請書將

「RAGHAV」列為該作品的著作人，因此美國著作權局於 2022年 2月 28日發信

要求 Sahni提供有關其在創作作品時使用 RAGHAV人工智慧繪畫應用程式的更多

資訊。

針對上述要求，Sahni在 2022年 4月 14日回覆了一份 17頁的文件，描述

了 RAGHAV的技術如何運作，以及他如何使用該技術來創作作品。Sahni解釋：

他將他拍攝的原照片輸入 RAGHAV，然後將梵谷（Vincent van Gogh）的《星

夜》（The Starry Night）的著作重製物輸入 RAGHAV作為應用於原照片的「風

格」，並且由他決定風格「強度」的數值變量（the numerical variable）來生成

《SURYAST》作品。他將他自己與 RAGHAV列為共同著作人，是因為他認為他

自己與 RAGHAV對《SURYAST》作品做出不同且獨立的創意貢獻。

68 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request 
for Reconsideration for Refusal to Register Théâtre D’opéra Spatial (SR # 1-11743923581; 
Correspondence ID: 1-5T5320R) (Sept. 5, 2023), https://www.copyright.gov/rulings-fi lings/review-
board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

69 See generally U.S. Copyright Off., Copyright Rev. Bd., Opinion Letter on Second Request for 
Reconsideration for Refusal to Register SURYAST (SR # 1-11016599571; Correspondence ID: 
1-5PR2XKJ) (December 11, 2023), https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/
SURYAST.pdf (last visited Sep. 1, 2024).

https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/Theatre-Dopera-Spatial.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf
https://www.copyright.gov/rulings-filings/review-board/docs/SURYAST.pdf
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70 88 FR 16192, note 27 (2023). While some prompts may be sufficiently creative to be protected 
by copyright, that does not mean that material generated from a copyrightable prompt is itself 
copyrightable.

美國著作權局考慮了該作品、申請書內容和 Sahni描述他如何使用 RAGHAV

程式來創作作品後，美國著作權局在 2022年 6月 29日拒絕登記該作品的著作權，

因為該作品缺乏支持著作權登記所需的人類創作。針對 Sahni主張該作品包含一

些人類創意貢獻的論點，美國著作權局認為，這種人類創意貢獻內容不能與 AI

生成內容區分或分離。美國著作權局認為該作品是「衍生著作的典型例子」，因

為它是原照片的改編作品。由於作品的改編部分是由 AI程式 RAGHAV生成，而

不是由 Sahni創作而成，因此美國著作權局認為此一衍生著作不是人類創作的產

物，因此不能登記《SURYAST》作品的著作權。

Sahni在 2022年 9月 27日提出覆議請求，2023年 4月 10日美國著作權局依

舊作成拒絕《SURYAST》作品著作權登記之決議。Sahni接著在 2023年 7月 10

日向審查委員會提出申訴。審查委員會仔細審查作品並考慮 Sahni在覆議請求中

提出的論點後，認定 RAGHAV對 Sahni照片以另一幅畫的風格進行的解釋，取決

於 AI程式的運作方式和訓練的圖像，而不是 Sahni的具體創意貢獻或指示。審查

委員會認為，雖然生成《SURYAST》作品時是由 Sahni決定風格「強度」的數值

變量，但僅憑 Sahni的這個決定尚不足以構成足夠的創意控制，因此該作品缺乏

支持著作權登記所需的人類創意貢獻。審查委員會於 2023年 12月 11日作成決定，

維持美國著作權局拒絕登記《SURYAST》作品著作權的決議。

伍、結論

雖然美國著作權局為著作權登記的申請者提供了《AI作品著作權登記指引》，

但是只處理了著作權登記問題，並未解決使用者輸入之文字內容提示本身的著作

權保護問題，並且只在註腳中指出「某些提示可能具有足夠的創意，可以受著作

權保護，但並不意味著這些創意提示生成內容本身能成為著作權保護標的 70。」美

國著作權局也承認包含全部或部分 AI生成內容的作品可否進行著作權登記，必須
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依據個案情況判斷，並且 AI技術的運作方式以及該技術如何用於創作作品亦是分

析關鍵，因此許多問題仍未得到統一標準的解答，最終可能需要法院解決相關爭

議。隨著 AI技術不斷進步，甚至已有趨勢顯示引領 AI相關專業技術領域的先驅

者致力於將目前盛行的窄域AI進化成通用型的強AI，因此美國著作權局強調，《AI

作品著作權登記指引》是基於其對目前可用的生成式 AI之理解，並表示其會持續

關注 AI的發展，在未來將對 AI領域的新進展適時發布新版行政指引 71。

事實上，本文觀察《AI作品著作權登記指引》，認為身為美國著作權法主管

機關的美國著作權局是在《AI作品著作權登記指引》中再次重申其堅守「美國著

作權法只保護人類原創作品」的立場。然而，著作權登記的關鍵問題，在於申請

者如何在著作權登記申請書中陳述申請著作權登記的作品是人類心智結晶的原創

表達，和證明彰顯著作人身分的傳統元素是由人類決定而不是由 AI決定，這正

是作品包含全部或部分 AI生成內容的灰色地帶。如前所述，在美國，著作人保

護作品的首選和常見方式，就是向美國著作權局登記作品的著作權，因此利用 AI

協助創作作品的任何個人和公司，要在美國對包含全部或部分 AI生成內容的作

品申請著作權登記時，除了應注意上述美國著作權局的《AI作品著作權登記指引》

之外，還應詳細記錄創作過程中人類和 AI參與創作過程的情況，以資證明包含

AI生成內容的作品有充分的人類創意貢獻。個人和公司保留詳細的創作紀錄對於

向美國著作權局申請著作權登記是至關重要，因為此舉最終可能成為取得著作權

登記的決定性因素。

71 88 FR 16194 (2023). 
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智慧財產權月刊徵稿簡則

113年 11月 1日修正

一、 本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法
規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、

審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎

投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。

二、 字數 4,000~10,000字為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，
至多 20,000字，稿酬每千字 1,200元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不
含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000字每千字 600元，
最高領取 15,000元稿酬。

三、 賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以Word檔為原則，並請依本刊
後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文

獻格式範本說明」撰寫。

四、 來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4週內通知投稿人初審
結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不

同意者，請預先註明。

五、 投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。

六、 稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版
品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位

報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於

三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊

同意者，不在此限。

七、 為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數
位媒體形式）及再授權第三人使用。

八、 投稿採 e-mail方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題
請註明（投稿）。

　　聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。
　　聯絡電話： 02-23766133
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智慧財產權月刊本文格式

113年 11月 1日修正

一、 來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，

論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、

電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。

二、 文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論

或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式

實施），舉例如下：

　　 壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

　　一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

　　二、角色即故事標準（the story being told test）

　　三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

　　四、綜合分析

參、 第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三

階段測試標準

　　一、案件事實

　　二、角色著作權的保護標準

肆、結語
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三、文章分項標號層次如下：

　　 壹、貳、參、⋯⋯﹔一、二、三、⋯⋯﹔（一）（二）（三）⋯⋯﹔

　　1、2、3、⋯⋯﹔（1）（2）（3）⋯⋯﹔

　　 A、B、C、⋯⋯﹔（A）（B）（C）⋯⋯﹔ a、b、c、⋯⋯﹔（a）（b）（c）⋯⋯

四、 圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標

題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、 引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上

原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續

再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例 建議用法

「你好。」，我朝他揮手打了

聲招呼。

「你好。」我朝他揮手打了聲

招呼。

「你好。」、「感覺快下雨了。」 「你好」及「感覺快下雨了」

...然後 ⋯⋯然後

專利活動包括研發、申請、管

理、交易、以及訴訟等。

專利活動包括研發、申請、管

理、交易，以及訴訟等。

這種食品含有豐富的鈣質、鐵

質、以及維他命。

這種食品含有豐富的鈣質、鐵

質以及維他命。
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智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113年 11月 1日修正

一、 本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出

註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點

符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性 1。」並於文章當

頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可

使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 

xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者： Id. at頁碼。例： Id. at 175。非緊鄰出現者：

作者姓 , supra note註碼 , at頁碼。例：FALLON, supra note 35, at 343。   

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書 

 羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014年 4月 8版。

（二）譯著 

 Lon L. Fuller著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，

 五南圖書出版有限公司，2014年 4月 2版。

（三）期刊

  王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15期，頁 6-15，1996年 7月。

（四）學術論文

  林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949 ∼ 1983），清華大學歷史研究所碩士論文，

 頁 7-12，1989年。

作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

引註頁 出版年

作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

中文出版者 出版年月 版次

原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次
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（五）研討會論文

 王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

 第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

 頁 53，2014年 7月。

（六）法律資料 

 商標法第 37條第 10款但書。

 司法院釋字第 245號解釋。

  最高法院 84年度台上字第 2731號民事判決。

 經濟部經訴字第 09706106450號訴願決定書。

  經濟部智慧財產局 95年 5月 3日智著字第 09516001590號函釋。

 最高行政法院 103年 8月份第 1次庭長法官聯席會議決議。

 經濟部智慧財產局電子郵件 990730b號解釋函。

（七）網路文獻 

 林曉娟，龍馬傳吸 167億觀光財，自由時報，

 http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518（最後瀏覽日： 2017/03/10）。

作者姓名 文章名 網站名

（最後瀏覽日：西元年 /月 /日）網址

發表者
姓名

文章名

引註頁 出版年月

研討會名稱 研討會主辦單位
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四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER

                                       作者姓名                                                                                                書名

OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
                                                                   引註頁 (出版年 )

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
                                 作者姓名                  文章名                卷期   期刊名稱     文章   引註頁 (出刊年 )
                                                                                                            縮寫             起始頁 

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
                                      作者姓名                                                                論文名 

in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
                                                                         引註頁 博 /碩士學位                        校名 (出版年 )

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
                                                       作者姓名                                                              論文名 

Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
                                                                                                                                             網站名                             

http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf (last visited Feb. 1, 2009).
                                                                  網址 (最後瀏覽日 )                                               

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
                                     卷   法規名稱       條     (版本年份 )
                                            縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
                                                                   原告 v.被告 　　　　　           卷     彙編 輯 案例起始頁 
                                                                                                                                 名稱
                                                                                                                                 縮寫

               672 (Fed. Cir. 2008).
                                     引註頁 (判決法院 判決年 )

引註頁
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五、 引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名

稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學

術慣例，調整文獻格式之細節。
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