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專利行政爭訟案例簡介（八） 
職務發明之認定 

李 鎂 撰 
一、前言 

關於職務發明之權利歸屬，現行

專利法係規定於第七條： 

受僱人於職務上所完成之發

明、新型或新式樣，其專利申請權及

專利權屬於雇用人，雇用人應支付受

雇人適當之報酬。但契約另有訂定

者，從其約定。（第一項） 

前項所稱職務上之發明、新型或

新式樣，係指受僱人於僱傭關係中之

工作所完成之發明、新型或新式樣。

（第二項） 

依第一項、第三項之規定，專利

申請權及專利權屬於雇用人或出資

人者，發明人或創作人享有姓名表示

權。（第四項） 

是否為職務發明，牽涉到專利申

請權之歸屬，而無專利申請權竟申請

專利並經核准者，為法定得提起異議

及舉發之事由（專利法第五條、第四

十一條、第七十一條第三款、第一百

零四條第二款、第一百二十一條），

就專利審查官（或審查委員）而言，

專利異議、舉發案件所爭執者如為技

術比較之問題，此為審查官（或審查

委員）專業所在，通常沒有問題；但

是所爭執者如為申請權之有無，則是

事實認定問題，比起技術上之判斷，

更為困難。尤其是否為僱佣關係下完

成之創作，未經詳細調查，實難僅憑

書面資料作出符合真實之判斷。尤有

甚者，專利申請權係屬私權，此種私

權有無之爭執，行政機關有無職權認

定，抑或須經私法機關認定才算數亦

非無疑議。行政法院八十八年度判字

第三一九七號判決及八十九年度判

字第一七五二號判決對於行政機關

之職權與司法機關之職權之分際作

了原則性之宣示，頗值參考。 

另司法實務上最高法院八十六

年度台上字第一三六五號民事判決

認為公司經理人與公司之間之關係

為委任關係而非雇傭關係，不適用首

開專利法關於職務發明之規定，其認

事用法之論據，亦頗值參考。 

二、案例三十： 

判決：行政法院八十八年度判字第三

一九七號判決 

判決要旨： 

按稱專利申請權人，除本法另有

規定或契約另有訂定外，係指發明
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人、創作人或其受讓人或繼承人，為

專利法第五條第二項所規定。又公告

中之新型，利害關係人認有不合專利

法第五條規定而向專利專責機關提

出異議者，依同法第一百零二條第一

項規定，除應備具異議書外，並應附

具證明文件；從而有無違反專利法規

定之情事，依法應由異議人附具證據

供查。 

本件關係人...向被告申請新型專

利，經...准予專利。公告期間，原告

以本案係關係人剽竊其所委託產製

之倒酒塞之技術，其非本案專利申請

權人，有違前揭規定等語，對之提起

異議。被告以參酌其所提前開引證資

料、異議理由及答辯資料，可知，原

告委請關係人製造導流塞套產品因

原委製之產品有缺點，故將原產品改

良再製造，此改良產品即為本案之構

造，原告主張該改良產品應為其所

有，故原告為本案之利害關係人；原

告係出資請關係人製造產品，並非出

資請其研發產品或僱佣關係人，並無

專利法第七條有關專利申請權歸屬

規定之適用；原告與關係人間未訂定

契約，無從確定其間權利義務之關

係；所主張本案之創作為其開發之產

品，主要係以所提引證資料中原告八

十三年五月三日傳真予美方WTU公

司之信函之內容及圖式揭露有本案

之構造為證據，關係人則聲稱係原告

接獲美方WTU 公司反映，告知原產

品使用上之缺點，乃將此問題與關係

人討論，委由其解決，關係人構思研

究創作本案之構造，並將此研究結果

告知原告，所提出引證資料中之樣品

二件即為關係人製作提供；異議理由

及引證資料無法否定關係人非本案

之專利申請權人，乃為本案異議不成

立之審定。揆諸首揭規定及說明，尚

無不合。 

原告雖為前開主張，惟由原告所

提引證資料之...開模報價單影本、國

科企業社...開立予原告之發票正本三

紙、原告於...開立予國科企業社之支

票影本二紙、...及...開立予國科企業

社之支票影本二紙、...向國科企業社

訂貨之訂單複印本二紙、...傳真之倒

酒塞圖式、開模約定事項影本等，僅

證明原告有委託關係人開模並生產

製造倒酒塞產品之事實；引證資料中

原告於八十三年五月三日傳真之倒

酒塞圖式，為原告手稿之傳真資料，

皆屬私人之文書，尚難據以否定關係

人非本案之創作人（即專利申請權

人）。原告謂本件在廣義上仍具僱傭

關係性質，其專利申請權屬於僱用人

即原告云云，尚非可採。 

再者，本案係對習用導流塞套

（第一代產品）所作之改良，其間之
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差異在於導氣孔之有無，而此設計係

可於腦中構思完成者，不必一定要有

設計圖，且關係人於異議答辯理由亦

稱引證資料中之樣品二件係關係人

製作提供給原告。關係人為實際從事

製造者，其構思不經由設計圖，直接

做出實品完成，亦無不合常理之處。

是以原告縱有支付製模之費用給關

係人之事實，亦不能單憑此一事實主

張其擁有本案之專利申請權。引證資

料並未顯示原告與關係人間訂有契

約，無法確定其間之權利義務關係。

亦無法認定關係人非本案之專利申

請權人，原告所另舉西元一九九四年

三 月 份 「 Gifts & Decorative 

Accessories」雜誌，仍無從據之認定

其為本案之創作人，原告主張原處分

採證不當云云，不無誤會。本件原處

分核無違誤，依再訴願決定遞予維

持，俱屬妥適。原告起訴論旨，為無

理由，應予駁回。 

相關法條：專利法第五條、第七條。 

三、案例三十一： 
判決：行政法院八十九年度判字第一

七五二號判決 
判決要旨： 

按「稱專利申請權，係指得依本

法申請專利權利。稱專利申請權人，

除本法另有規定或契約另有訂定

外，係指發明人、創作人或其受讓人

或繼承人...」為專利法第五條所規

定。可知專利申請權與專利權均以同

種專利為標的，專利申請權為專利權

成立前之階段權利。又依同法第六條

第一項規定，二者均得讓與或繼承。

是專利申請權與專利權同，亦屬私法

上之權利。申請專利，須係專利申請

權人始得為之（同法第二十二條第一

項、第一百零五條、第一百十二條參

照），專利專責機構審查申請案件，

固須依同法第五條、第七條、第八條

等相關規定，審認申請人是否為專利

申請權人，但並無確定專利申請權作

為私權究竟誰屬之效力。是專利專責

機構依申請人提出之資料認定其為

專利申請權人，並其專利符合專利要

件而為暫准專利之審定並公告後，利

害關係人始主張其為專利申請權人

而申請人則非是，檢附證明文件提起

異議者，即生私權誰屬之爭執，除依

所附證明文件即足推翻先前所為專

利申請權人為申請人之認定外，專利

專責機關不得就事涉私權爭執之專

利申請權人誰屬予以裁斷，其審定異

議不成立而通知異議人檢附有確定

私權效力之調解、仲裁或判決文件申

請變更權利人名義者，自屬正當。 

查關係人申請暫准之本案新型

專利，列甲為創作人，係以甲讓與關

係人，該新型專利歸屬於關係人而應
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由關係人申請專利。被告審定公告

中，原告檢附引證資料提起異議。被

告審查結果，以依引證一至二所示，

本案於八十三年十一月十八日提出

申請時，創作人甲已非任職於原告，

此亦可由甲之勞工保險卡記載甲由

關係人投保，於八十三年八月十六日

生效，可證本案申請時甲係任職於關

係人，引證一至二不足以證明本案係

在甲與原告之僱傭關係存續中完成

之新型，關係人仍屬適格之申請權

人。至本案創作人甲是否援用原告之

技術而獲致本案，及引證二內所定甲

離職後對智慧財產權歸屬之認定是

否有效，則非本案所得逕行審認，本

案無違專利法第五條之規定，乃為本

案異議不成立之審定。原告以依專利

法第七條第一項規定，其受雇人甲於

留職停薪期間研發成果之歸屬問

題，應以個案利益衡量為斷，非以本

案以申請時已無僱傭關係存在論

斷，又專利申請權係屬財產權，自得

以契約約定權屬相關事項，原處分未

據以審究其與甲間之契約關係，係有

未洽云云。訴經經濟部訴願決定及行

政院再訴願決定，以依專利法第七條

第二項規定，同條第一項所稱職務上

之新型，係指受雇人於僱傭關係中之

工作所完成之新型，始得推定專利申

請權及專利權屬於雇用人。審諸引證

資料，引證一已載明本案創作人甲在

原告處最後工作日為八十三年八月

十五日，且關係人亦提出甲任職該公

司之勞工保險卡影本，證明甲由其加

保生效之日期為八十三年八月十六

日，而本案之申請日為八十三年十一

月十八日，即不足以證定原告與甲於

本案申請時具有實質僱傭關係；至引

證二僅為甲任職原告期間之各項事

實證明及其約定，均不足以證明本案

係於甲與原告之僱傭關係存續中完

成之新型，自無從推定原告為本案之

專利申請權人及專利權人。至甲是否

援用原告之技術，引證二所定甲離職

後，與原告間關於智慧財產權歸屬之

認定是否有效，係循民事訴訟解決之

事項，所訴核不足採，遂駁回其訴

願、再訴願，經核均無不合。 

原告茲起訴主張：本案新型創作

人甲任職於原告公司八年有餘，受完

整之訓練始負責連接器之設計製

造，其相關產品知識亦援用原告之技

術而獲致，即與原告訂立有契約，約

定其離職日起二年內之創作如不能

證明為離職後創作時，推定為在受雇

期間之創作。自應據此契約內容定本

案新型申請權之歸屬，原處分徒憑僱

傭關係即輕率論斷，顯有違誤。又原

處分亦未考慮原告對甲長期培訓及

對本案技術投注之心血，使甲及關係
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人坐享其成，亦有未洽，應認甲離職

後二年內所作之與原承擔工作有關

之創作為職務上之創作，依契約內容

客觀認定。被告未依職權認定契約內

容，謂應依其他法令所定之調解、仲

裁或判決文件申請變更權利名義，亦

顯違法，訴願、再訴願決定逕予維

持，同有違法云云。 

惟查專利法第七條第一項所定

受顧人於職務上完成之發明、新型或

新式樣，依同條第二項規定，係依受

雇人於僱傭關係中之工作所完成之

發明、新型或新式樣。準此可知，職

務上之發明或創作，僅以事實上任職

職務之僱傭關係存續中所完成者為

限。於事實上僱傭關係解消後一定期

間內提出之與原職務有關之發明或

創作，專利法雖無如大陸地區立法

例，明定其亦屬職務上所完成。但依

專利法第五條第二項規定，專利申請

權人誰屬本得依契約另為訂定。苟雇

佣人認有必要，非不可於與受雇人成

立僱傭關係時就職務上之發明或創

作之權利歸屬另為約定，除有專利法

第九條所定無效之情事外，自足資為

雙方當事人權義之準據。惟雖如此，

如斯約定並無第三人效力，不能逕對

第三人為請求。若第三人以同一發明

或創作之專利申請權人資格已申請

專利專責機關審定暫准專利，原雇用

人尚難僅憑與原受雇人約定之契約

書，逕認該第三人非專利申請權人而

推翻暫准專利之審定。 

本案專利申請時，其創作人甲已

離開原告公司而任職於關係人公

司，原告持憑引證二之契約書，即不

能對契約外之第三人即關係人請

求，即不能逕行推翻被告原為認定關

係人為本案專利申請權人之審定。雖

被告為專利權責機關，對申請專利權

之人是否為專利申請權人有認定之

職權，然其職權惟於該具體案件有權

為之。於專利申請權人誰屬發生私權

爭執時，並無確定職權，自無從予以

裁斷。本案係由關係人提出申請，並

審定暫准專利，原告主張關係人非專

利申請權人提起異議。被告據創作人

甲之轉讓契約，以專利申請權屬關係

人，尚難遽依原告提出之引證資料否

定之，乃為異議不成立之審定，通知

原告宜檢具有確定私權效果之文件

申請變更權利人名義，揆諸首揭說

明，尚無違誤。其已行使認定之職

權，原告指為規避，不無誤會。至於

原告與甲間訂立之引證二契約內

容，並非被告認定關係人為專利申請

權人時審酌之依據，是被告未進而論

究依其內容原告是否為專利申請權

人之事實，尚無不合。訴願、再訴願

決定遞予維持原處分，均屬正當。起
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訴意旨為無理由，應予駁回。 

簡析： 
1. 專利申請權與專利權均以同種專

利為標的，屬私法上之權利，專利

申請權為專利權成立前之階段權

利。 

2. 專利專責機構審查申請案件，固須

審認申請人是否為專利申請權

人，但並無確定專利申請權作為私

權究竟誰屬之效力。利害關係人主

張其為專利申請權人而提起異議

者，即生私權誰屬之爭執，除依所

附證明文件即足推翻先前所為專

利申請權人為申請人之認定外，專

利專責機關不得就事涉私權爭執

之專利申請權人誰屬予以裁斷。 

3. 異議人縱能證明與被異議人間有僱

傭關係之事實；除有其他佐證資

料，仍不能逕行認定系爭專利即係

僱傭關係存續中所完成之創作。 

4. 縱僱傭人與受僱人約定於受僱人

離職後，關於智慧財產權歸屬之屬

僱傭人，此中約定之有無、真偽及

權利之歸屬，亦屬私權爭執事項，

須循民事訴訟解決，行政機關尚難

自行認定。 

案例三十二： 
判決文號：最高法院八十六年度台上

字第一三六五號民事判

決 

判決要旨： 

主 文 

原判決除假執行部分外廢棄，發

回台灣高等法院台中分院。 

理 由 

本件上訴人吉盛木藝股份有限

公司（以下簡稱吉盛公司）主張：伊

於民國八十二年三月二十二日，與訴

外人黃明秦所經營之鴻榮木器製材

有限公司（以下簡稱鴻榮公司）協議

共同開發木屑成型之原木雕花門內

門板，產品由雙方共同享有。開發完

成後，乃由鴻榮公司負責人黃明秦以

關係企業允榮製材股份有限公司（以

下簡稱允榮公司）出具證明書，證明

該內門板構造新型專利權應由伊與

允榮公司共有，詎時任伊公司總經理

之卓清朝竟於申請新型專利時，趁機

以其個人名義與允榮公司為專利申

請人申請專利，經中央標準局審定准

予專利，編號第二一七六七七號，致

損害伊之專利權等情。求為命卓清朝

將以其為共同專利權人部分，向主管

機關辦理變更為伊公司名義之判

決。上訴人卓清朝則以：伊原任吉盛

公司之總經理，系爭專利產品係與伊
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之職務有關之創作發明，依當時專利

法第五十二條、第一百十條之規定

（註），專利權為兩造所共有，吉盛

公司與鴻榮公司之約定，不影響伊二

分之一共有權利等語，資為抗辯。 

原審為吉盛公司一部勝訴一部

敗訴之判決，係以：吉盛公司主張伊

與鴻榮公司協議開發完成系爭專利

品，及該專利案係以允榮公司及時任

吉盛公司總經理之卓清朝名義申請

取得專利權之事實，業據其提出協議

書，新型專利說明書為證，且為卓清

朝所不爭，自屬實在。查吉盛公司於

八十三年三月九日提出之專利異議

申請書載明：「被異議案之申請人卓

清朝係本件異議人之董事兼總經

理，雖然曾參與本件產品之開發研

究，惟其當時係受僱於異議人，因此

依據專利法第五十一條規定『受僱人

職務上之發明，其專利權屬於僱用

人』……」，且吉盛公司法定代理人

謝勇成於另案臺灣台中地方法院檢

察署八十三年偵字第二○四三三號

背信案亦陳稱：「當時卓清朝是我們

公司經理，他利用公司的設備、場

地、人員研發的，開發出來的專利應

屬吉盛公司的」等語，卓清朝抗辯其

曾參與該專利品之發明，自堪置信。

至證人詹勳釗、楊明政之證詞與上開

異議書所載，及謝勇成在刑案中之指

述不符，顯不可採。且依民法第五百

五十三條規定，經理人固有為商號管

理事務及為其簽名之權利，但非專門

從事研究發展之人員，其所為之創

作，並非履行其工作契約上之義務，

即非職務上之發明，吉盛公司指係職

務上之集體創作，自非可採。次按修

正前之專利法第五十二條規定：「受

僱人與職務有關之發明，其專利權為

雙方所共有」，同法第一百十條規

定，前開規定於新型專利準用之。本

件專利係由鴻榮公司提供資 
 
註：關於職務發明之權利歸屬，八十三年修正前之專利法規定如下： 
第五十一條：受僱人職務上之發明，其專利權屬於雇用人。但訂有契約者，從其契約。 
第五十二條：受僱人與職務有關之發明，其專利權為雙方所共有。 
第五十三條：受僱人與職務無關之發明，其專利權屬於受僱人。但其發明係利用雇用人資源

或經驗者，雇用人得依契約於該事業實施其發明。 

金，吉盛公司負責技術，合作研發之

專利，成品雙方共享，為兩造所不

爭，依上開法條規定，雖卓清朝應與

吉盛公司共有其發明之專利權，惟卓

清朝原任吉盛公司之總經理，對於吉

盛公司與鴻榮公司之約定，知悉甚

詳，而其參與研發之初，即知將與吉

盛公司共有與鴻榮公司約定所得共

有之部分，即依吉盛公司與鴻榮公司

協議，吉盛公司所得共有（二分之一）
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部分，再由兩造共有（即各四分之

一），卓清朝主張由其取代吉盛公司

與鴻榮公司協議中所享之權利，自非

可取。從而吉盛公司請求卓清朝將以

其為共同專利權人部分，向主管機關

辦理變更為吉盛公司名義於兩造共

有範圍內，核屬有據，應予准許，超

過部分之請求，即欠依據，應予駁回

等詞，為其判斷之基礎。 
按公司與經理人間係屬委任關

係，經理人有為公司管理事務及代表

公司之權，此觀之公司法第二十九條

第二項、民法第五百五十三條第一項

之規定自明。查卓清朝原為吉盛公司

之總經理為原審認定之事實，兩造間

自屬委任關係，而非僱傭關係，則卓

清朝是否有修正前專利法第五十一

條、第五十二條所指受僱人職務上之

發明或與職務有關之發明等規定之

適用，即有再事斟酌之餘地。又卓清

朝雖謂系爭專利產品係與其職務有

關之創作發明云云，惟卓清朝是否曾

實際參與研發工作，原審未予查明，

倘未實際參與研發工作，得否僅因擔

任總經理之故，即得解為系爭專利產

品係與其職務有關之創作發明，而得

與吉盛公司共同享有專利權，非無疑

義。本件事實既欠明確，本院自難為

法律上之判斷。兩造上訴論旨，各自

指摘原判決對其不利部分為不當，聲

明廢棄，非無理由。 

簡析： 
1. 本例最高法院認為公司與經理人

間係屬委任關係而非僱傭關係，不

適用專利法職務發明權利歸屬之

規定。準此，委任關係下專利申請

權及專利權之歸屬如契約未有明

定時該如何處理，即生立法上之缺

漏。本文認為縱不能逕行適用，仍

應可類推適用職務發明權利歸屬

之規定。 

2. 是否為職務發明，仍須就有無實際

參與研發工作認定之，不能僅憑職

務關係逕行認定。本例最高法院認

為擔任總經理不一定實際參與研發

工作，未有進一步佐證之前，不能

逕依職務發明認定權利歸屬。 

（本文作者現為本局法務室主任）

 


