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先使用權之成立要件及範圍 

―從日本“動桁式加熱爐”發明專利之判決談起 

                             林谷明* 

壹、前言 
近年來，由於企業在國際上競爭激烈，為了不讓競爭對手在技術上

追隨，所以不公開技術，策略性的選擇不申請專利保護而隱匿技術知識

（know how）的企業逐漸增加。此時，假使他人取得專利權，如何靈活

應用先使用權制度，以保障該企業得以繼續使用該專利，成為一個重要

課題。 

因此，主張先使用權時，如何完全符合我國專利法第 57 條有關先

使用權的要件規定，建立明確有效的證據，變得極為重要。 

我國專利法之立法目的在於透過保護、鼓勵及利用發明創作以促進

產業發展。專利權固然是為保護發明人而賦予其合法排他之權利，惟立

法政策上仍有必要就各種權益之平衡加以考量。專利法第 57 條（新型

第 108 條準用，新式樣第 125 條等）有關「先使用權」規定之目的，就

是在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾

的利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序。 

專利法第 57 條第 1 項第 2 款第 2 項所規定之申請前已在國內使用，

或已完成必須之準備者，賦予先使用人在原有事業範圍內有該發明使用

之權利，即所謂之「先使用權」(prior use right)。在採行先申請原則之

專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之

人，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實施，在此情形下，
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若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施，顯然並不

公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要限制專利權人之權利，

賦予先使用人在原有事業範圍內有「先使用權」，得以繼續利用該發明。 

至於，先使用權之「已完成必須之準備」於實務上該如何認定，我

國法院尚無相關判例。因此，本文擬從日本有關“先使用權”之經典判

例—“動桁式加熱爐”（working beam furnace）發明專利之判決1，來

探討先使用權之成立要件及範圍。 

貳、相關專利法之規定 
一、我國專利法第 57 條第 1 項第 2 款之規定為：「申請前已在國內使用，

或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得

知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。」

及同條第 2 項前段之規定為：「前項第 2 款之使用人，限於在其原

有事業內繼續利用。」 

為了便於理解及把握本條文之意旨，兹摘錄智慧財產局專利法逐條

釋義（94 年 3 月版）之條文分項說明如下： 

1. 「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」適用之標的究為物

品專利或方法專利，專利法並未限制。但書所稱之「製造方法」，

應包括實施專利之技術、方法，以及方法專利之方法。 

2. 所謂申請前，是指申請日之前；如有主張優先權者，則指優先權

日以前。 

3. 所謂在國內使用，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相

同之方法，不包括販賣、使用或進口相同之物品或是依據相同方

法直接製成之物品，惟不以自己製造為限，委託他人製造者，亦

適用本規定，而該受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。 

4. 所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之物品或使用相同之

                                                 
1  最高裁昭和 61 年（1986）10 月 3 日（オ）第 454 號判決。 
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方法，已經在國內做了必要之準備。必要之準備行為須為客觀上

可被認定的事實，例如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖

或已經製造或購買實施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上

有實施發明之準備，或為購買實施所必要之機器而向銀行借款等

準備行為，則不得謂已完成必須之準備。 

5. 先使用人使用或準備行為必須在專利申請前已經進行，而且必須

持續進行到申請日。若先使用人雖曾進行使用或準備行為，但已

經停止進行，直到他人申請專利後又恢復使用或準備，除非其停

止是基於不可抗力因素，否則不得主張先使用權，若於申請日前

即以製造、販賣該物品為業者，實務上認定已有連續使用之行為。 

6. 先使用人應以善意為必要。專利法第五十七條第一項第二款但書

及第一百二十五條第一項第二款但書規定，先使用人於申請前六

個月內，自專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請權人聲

明保留其權利者，始喪失先使用權，並不限於必須是自己研究或

以其他合法方式取得者。因此，在申請前六個月內才開始使用或

完成準備，須暸解其是否為善意之先使用人。 

7.  對於先使用權之範圍，「先使用人僅能於其原有事業內繼續利用」

中所謂之「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，

係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生

產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。 

8. 專利法規定先使用權限於在原有事業內繼續利用，故先使用權不

得單獨讓與，亦即使用權須與事業一併移轉或概括繼受。2 

二、日本特許法第 79 條之規定為：「在發明專利申請之時，正於日本國

內以實施其發明為業之人或為其事業準備之，如不知悉有關發明專

利申請之內容而自為發明，或不知悉有關發明專利申請之內容而自

為該發明之得知者，於為該實施或準備之發明及事業之範圍內，對

                                                 
2  以上 1.~8.摘錄自智慧財產局專利法逐條釋義（94 年 3 月版）p.151~p.153。 
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有關該發明專利申請之專利權，有通常實施權。」 

此條文前半段之「在發明專利申請之時，正於日本國內以實施其發

明為業之人或為其事業準備之，如不知悉有關發明專利申請之內容而自

為發明，或不知悉有關發明專利申請之內容而自為該發明之得知者」係

規定先使用權的主體，後半段之「於為該實施或準備之發明及事業之範

圍內，對有關該發明專利申請之專利權，有通常實施權」係規定先使用

權的內容。由於專利法條文僅為一般性的規定，而其適用的具體案例卻

千差萬別。因此，擬藉由以下“動桁式加熱爐”發明專利之判例、學說

等，使本條文之解釋明確化。 

参、日本“動桁式加熱爐”最高法院判決 

一、系爭專利案簡介 

本件“動桁式加熱爐”發明專利是一種為使一列複數工作物（如平

板、鋼塊或鋼胚）依順序通過爐內，而在爐內設有一組平行軌及相應之

動桁式輸送帶之隧道型加熱爐。 

 

“動桁式加熱爐”斷面圖 
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二、日本“動桁式加熱爐”發明專利判決 

（一）事實概要 

1. Y1（被告•反訴原告，告訴人，上訴人）以名稱為「動桁爐」的

本件發明專利3，在昭和 43 年（1968）2 月 26 日向美國申請發明

專利案為基礎，依巴黎公約主張優先權，該發明專利於同年 8 月

26 日向日本提出發明專利申請。昭和 46 年（1971）10 月 12 日

申請公告後，昭和 55 年（1980）5 月 30 日准予發明專利權的設

定登錄。昭和 56 年（1981）8 月 21 日准予 Y2（被告•反訴原告，

告訴人，上訴人）就本件發明專利權為專用實施權4的設定登錄。 

2. X（原告•反訴被告，被告訴人，被上訴人），於昭和 41 年（1966）
5 月 20 日時，接受訴外人 F 股份有限公司的加熱爐的招商（受

邀參加投標及提出估價）。同年 7 月，F 接受買賣意向，於是進

行上下驅動裝置電動式的動桁式加熱爐之估價設計作業。8 月 31
日時，對 F 提出電動式的動桁式加熱爐之 A 製品的估價規格書

及設計圖。之後，為了準備接受訂製，雖然要求轉包公司提供各

裝置部分的估價，然而 F 取消訂單。X 不僅將上述估價規格書等

整理保存，而且以後每年都參加製鐵公司等的招商投標。 

3. X 從昭和 46 年（1971）5 月向訴外人的 H 交貨以來到現在為止，

一直製造販賣電動式的動桁式加熱爐之亻號製品。亻號製品的基

本構造與 A 製品同一，皆落入本件發明專利的技術範圍，僅有 4
點不相同而且與專利請求範圍無關：○1 驅動動桁（working beam）

的偏心輪與偏心軸的結合構造，○2 偏心輪的軸承構造，○3 動桁支

持平行桁的防止橫振構造，○4 偏心軸驅動方法。 

4. X 由於依日本特許法 79 條有先使用權，故亻號製品的製造販賣，

                                                 
3  日本特許公告號昭 46—34767。 
4  我國通稱為專屬授權。 
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對 Y1，Y2 的本件發明專利不構成侵害，因此提起確認訴訟，請

求法院○1 確認禁制請求權不存在，○2 確認先使用權，○3 根據不公

平競爭防止法，禁止虛偽事實的陳述傳佈，○4 依上述○3 請求損害

賠償，然而，Y1 基於本件發明專利針對○5 亻號製品的製造販賣

的禁制等○6 損害賠償提起反訴，Y2 則基於專用實施權針對○7 亻

號製品的製造販賣的禁制等提起反訴。 

（二）爭執點 

亻號製品落入本件發明專利的技術範圍並無爭執，爭執的是：X 在

系爭專利申請日前發明的實施，是否可稱為“事業的準備”？再者，申

請日前 X 準備的 A 製品之先使用權的效力，是否及於亻號製品？ 

（三）判決經過 

第 1 審名古屋地方法院於昭和 59 年（1984）2 月 27 日判決，認可

A 製品具有該發明之先使用權，且其效力及於亻號製品，因此 X 的○1○2被
認許，Y1，Y2 的反訴請求（○5 ~○7 ）全部駁回（X 的○3 ○4 請求被駁回）。

原名古屋高等法院於昭和 60 年（1985）12 月 24 日判決所持的理由雖

然不同，但是判斷要旨相同，所以駁回控訴。因此，Y1，Y2 上訴至最

高法院。 

最高法院於昭和 61 年（1986）10 月 3 日判決，上訴駁回。 

（四）最高法院判決要旨 

最高法院判決要旨指出： 

（i）「依日本特許法 79 條所稱因發明實施之『事業的準備』相當

於如後解釋：不知悉有關發明專利申請之內容而自為相同內容

發明者，或從前者得知者，就該發明迄今尚未達到事業的實施

階段，須具有即時實施的意圖，並且該『即時實施的意圖』意

味著有客觀的表明認識態樣、程度。」 

（ii）「日本特許法 79 條……所稱之『發明範圍的實施或準備』相
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當於如後解釋：發明專利於申請發明之時（優先權主張日），

先使用權者目前在日本國內的實施或準備，並非限定其實施形

式，而是限定其實施形式所具體實現的技術思想，亦即所謂的

發明的範圍。因此，先使用權的效力所及，於申請發明之時（優

先權主張日），並非僅限於先使用權者目前因實施或準備之『實

施形式』而已，亦及於其所具體實現的發明及不失同一性範圍

內之變更後的實施形式。」 

肆、討論與研究 
首先，本件最高法院判決要旨，針對「先使用權的意義」的判示是：

「先使用權制度的旨趣，主要是為了顧及發明專利權者及先使用權者之

間的公平。」 

準此，先使用權制度可以說是對先申請原則的例外（專利權效力的

限制）規定，基於先申請者的專利權與該例外的使用權間處於微妙的平

衡關係，設若先使用權居於强勢，則專利權的效力居於弱勢，反之亦然。 

其次，就日本特許法 79 條之規定而言，本判決的判決要旨（i）是

有關於「因先使用權成立要件之作為發明實施之『事業的準備』」；而判

決要旨（ii）是有關於「先使用權的成立範圍」。由這些判決要旨觀之，

顯然其為日本最高法院首次作出的判示。 

一、先使用權的意義 

就學理而言，日本學界對日本特許法 79 條的意義有三說：○1 公平

說（在先申請主義之法制下，發明專利權人與該發明專利申請前即已實

施之同一發明，或已完成實施之準備者之間，取得利益的公平）及，○2

經濟說（把目前善意實施的發明廢止，將導致國民經濟上的利益損害），

○3 折衷說（從公平說與經濟說的雙方觀點來說明），但歷史沿革是從經

濟說推移到公平說，日本學界普遍認為公平說是通說。 

由本判決之判決要旨（ii）的理由觀之，日本最高法院對「先使用

權的意義」，基本上也是採公平說來判示。 
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二、何謂「事業的準備」？ 

關於「事業的準備」，日本學者引用相關的著作與本判決比較分析

後，得到如下見解： 

○1 就日本特許法 79 條的「實施」而言，有關發明實施的定義規定

已有，此點的問題較少。但是，無論任何階段的「事業的準備」，

在概念上則完全不明確，問題很多。所謂的「準備」係以發明的

完成為前提，本判決也以發明的完成來認定。 

「事業的準備」是從舊日本特許法（大正 10 年法律 96 號）37

條之「事業設備擁有者」中之「事業設備」之規定而來。基於這

點，舊法「因為限定為事業設備擁有者，說法過於狹窄，所以改

正過來」5，但是，舊法的「事業設備」與現行法的「事業的準

備」是同一概念，並無廣狹的差別，這種見解也有6。 

○2 本件最高法院判決及其原審．一審判決以前的下級審判決，針對

因「事業設備」、「事業的準備」之先使用權的成立幾乎並未加以

認定，只不過是針對為了製造而完成的設計圖或圖面，進而必要

的機材的訂貨等施行的情況加以認定而已7。 

然而，本判決在現實上為了 A 製品的製造，從估價規格書

等開始，必須進而繪製相當多的圖面等，需花費大量的時日，因

此不須拘泥於此，而依「估價規格書等的提出行為」即肯定其為

「事業的準備」，這種認定在實務上影響極大。 

○3 可是，本判決之動桁式加熱爐，從招商開始到接受訂貨、交貨為

                                                 
5  特許廳編．工業所有權法逐條解說〔第 16 版，2001〕227 頁。 
6  松本重敏 「先申請主義與先使用權」原增司判事退官記念．工業所有權的基本的課題

（上）〔1971〕485 頁，富岡健一「先使用權的諸問題」日本工業所有權法學會年報 11
號 34 頁。 

7  其詳細請參照富岡．前揭 35 頁，牧野利秋「日本特許法 79 條所謂之作為發明實施之
事業的準備之意義，與因先使用之通常實施權的範圍」內田修先生傘壽記念．判例特
許侵害法Ⅱ〔1996〕758 頁．759 頁〔同．知的財產權訴訟寸考〔2002〕193 頁〕。 
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止須要相當期間，而且所獲得的是非大量生產品之個別訂貨，要

達到開始生產是很費事的工作，由於無法預先購買部品且須預先

準備物品等，因此肯定判決要旨（i）之即時實施的意圖及該意

圖須有客觀的表明。 

再者，關於判決要旨（i），例如在舊法下的判決例也作「所

謂『實施的事業設備擁有者』係指具有即時實施該發明之意思表

示，而且，具有就該意思之客觀表明的設施謂之」的見解8。在

學說方面，也是就「準備」作為「發明的完成與被完成的發明須

有即時實施的意圖，與發明及實施的意圖被客觀的表明認識程

度」之說法9。 

這意味著，該判決要旨（i）是沿襲自從前的判例、學說的見解，

本判決就「事業的準備」而言，係沿襲從前的判決、學說，或許應該評

價其為符合案件情況所顯示的柔性判斷。 

三、因先使用之通常實施權的認定範圍 

關於「先使用權的成立範圍」，日本學界援引相關學說，針對本判

決作出如下批判： 

    ○1 就日本特許法 79 條所稱之「發明範圍內的實施或準備」而言，

雖然有（A）實施形式限定說（發明的實施或準備是以特定的實

施形態為之）及，（B）發明思想說（發明是以現有實施形式表現

的技術，以及包括發明思想上屬於同一範疇的技術）兩種對立的

說法10，然而，後者成為通說判例。 

    ○2 本判決的原審．一審判決是採用發明思想說的產物，從判決要旨

（ii）觀之，本判決明顯的也是採用發明思想說。 

                                                 
8  東京地判昭和 30．2．25 下民集 6 卷 2 號 342 頁。 
9  松本．前揭 487 頁。 
10  松尾和子「因先使用之實施權的認定範圍」馬瀨文夫先生古稀記念集．判例特許侵害

法〔1983〕665 頁。 
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本判決之判決要旨（ii）接著的理由在於判示：「先使用權

制度的旨趣，主要是為了顧及發明專利權者及先使用權者之間的

公平……，實施形式以外的變更一概不予認可的話，對先使用權

者而言是嚴酷的，也不相當，因此認可先使用權者有依照自己物

品，支配在發明範圍之先使用權，是同條的法理意旨」，基本上

明顯是採公平說。 

○3 本判決進一步針對其範圍，判示：「就實施形式所具體實現的發

明與發明專利的一部分不相當時，先使用權的效力不及於該當發

明專利的該當一部分……但是，該發明的範圍與發明專利的範圍

一致時，先使用權的效力及於該當發明專利的全部範圍」，基於

此，A製品與亻號製品雖有 4點不相同，但是，本件發明專利於

發明申請當時（優先權主張當時），在技術水準、其他事實關係

方面，A製品具體實現的發明，與本件發明專利相同，至於相對

抽象的其技術思想內容，由於其範圍與本件發明專利的範圍一

致，故先使用權的效力及於本件發明專利的全部範圍。因此，原

審判斷亻號製品亦及於本件發明專利的全部範圍是妥當的。 

○4 就上述判示部分，雖然有針對「以發明專利的一部分或是全部所

為之對比方法」加以批判的見解11，但是，肯定其切合案件情況

的見解也有12。 

本判決的案件情況，無關前述 4 個不相同點與發明專利申請範圍的

直接關係，亻號製品的 4 個裝置部分全是申請前公知的，明顯為可能置

換物或方法，X 被認許就本件發明專利權依日本特許法 79 條有先使用

權的請求確認，基於此一案件情況，發明專利申請範圍的文字內容與實

施例極為近似，並且 A 製品、亻號製品皆與發明專利申請範圍的文字

內容極為近似，因此若考慮到這個特定判斷，則本判決的手法可予肯

                                                 
11  松本重敏．民商 98 卷 1 號 108 頁，木棚．後揭 243 頁等。 
12  牧野．前揭傘壽記念 764 頁〔寸考 198 頁〕，富岡．前揭 49 頁等。 
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定。然而，既然採用發明思想說，本來就必須檢討亻號製品是否落入 A
製品具體實現之技術思想的範圍內，所以本判決至少並未顯示出有關於

「只及於一部分」情況之判示的判斷基準。 

先使用權者所實施的發明、創作之內容、範圍，是指在發明申請之

時，先使用權者所實施的技術、變更後的技術、這些實施之前的諸研究、

試驗記錄、圖面、說明書、製造工程及方式有關資料、試作品等客觀的

外部表示事物，且應該根據當時的技術水準來判斷13。但是，其具體的

基準，學說未必達成一致，有待今後判決案例的累積。14 

綜上所述，本件日本判例只對「全部」落入專利範圍的情況，作出

判示。至於，「部分」落入專利範圍時，是否仍有先使用權的適用？或

者，是否有「部分先使用權」的情況？此外，本件日本判例並未對「其

原有事業內繼續利用該發明」之「其原有事業」作出認定，「其原有事

業」是否包括原有事業衍生之子公司或關係企業；再者，「其原有事業」

是否如同我國係指「申請前之事業規模」等幾點疑問，本件日本判例並

未作出判示，筆者認為頗值得進一步研究。 

伍、結論 
我國專利法第 57 條第 2 款及日本特許法第 79 條有關「先使用權」

之規定，就先使用權的意義而言，大體一致認為，在先申請主義之法制

下，發明專利權人與該發明專利申請前即已實施之同一發明，或已完成

實施之準備者之間，取得利益的公平。 

再者，本件日本判例，原告主張先使用權，僅係消極地作為侵權訴

訟之抗辨。積極地，對於不申請專利保護而隱匿技術知識（know how）

之企業，可善加活用先使用權制度，在他人取得發明專利權後，仍得以

在其原有事業內繼續利用該發明。 

                                                 
13  松尾．前揭 672 頁。 
14  以上一~三引用自別冊ジュリスト第 170 期「先使用權の成立要件と範圍」一文，美勢

克彥 著。 
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從本件日本判例可知，事實認定是判決的大前提，因此具體而明確

地建立及保存先使用權的有效證據，且須有連續使用之行為，是勝訴的

重要關鍵。所以，為强化主張先使用權而提出的證據之證據力，有必要

將研究開發開始的各種書類（如研究日誌、試驗記錄、設計圖、規格書、

目錄、說明書、技術成果報告書等有關資料）、試作品等證據，依照標

準作業程序，具體而明確地建立和保存下來，是很重要的。此外，也可

善用公證制度、郵局存證等方法，以提高證據之證據力。 

前述日本“動桁式加熱爐”發明專利判決之判決要旨主要是針對

「因先使用權成立要件之作為發明實施之『事業準備』，以及先使用權

的成立範圍」在實務上所為之判示。然而，我國法院尚無針對先使用權

之「已完成必須之準備」的判例，本件日本判例對「事業的準備」及「認

定範圍」，在實務上作出的具體認定，很值得我國參考借鏡。 
 


