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發明人與公司之利害關係 

陳儷卿∗  

一、前言 

國內 IT 產業近年來多切身體認到專利申請之重要性，不管是被動
作為國外專利權人找上門時的談判籌碼，或是主動行使專利權為公司謀

利，專利申請均有其不可取代之價值。一間科技公司若空有堅強的研發

團隊，卻無相對的管理與申請機制，不僅研發成果的價值可能大減，產

品一上市時，還可能被先取得專利者扣上侵權的帽子，因此每家公司不

分規模大小，至少應該下點基本功夫去檢視內部相關制度，以降低公司

在未來發生訟爭之風險。  

二、發明人與公司之利害關係： 

（一）概述 

今年一月三十日，日本東京地方法院判決日商 Nichia必須為其前發
明人中村修二就該公司之藍光 LED 專利所做之貢獻支付高達 200 億日
圓之代價，雖然本國專利法就這部分之規定與日本不同，但相同的是本

國的公司發明人對於自身權利之意識也是日益高漲，公司經營者實不應

予以忽視，有鑑於此，本篇文章僅先就發明人與公司之間的利害關係，

依據國內相關法規及實務見解，發表筆者個人拙見。 

從事實角度來看，一家公司 RD部門裡所有的研發人員固然都可以
視為發明人，不過從專利申請的角度來看，任何人都可能是發明人，因

為只要申請程序符合專利法及其施行細則所規定之要件，例如當專利申

請書上的發明人與申請人不是同一人時，申請人只要依規定提出有該發
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明人簽名或蓋章之宣示書及申請權證明書，表示該發明人已經同意將其

申請權全部移轉給該申請人，此時智慧財產局即會認為此一申請程序合

法，根本不會主動去追究該申請專利之技術是否真的是由該發明人所研

發。因此，當公司發現公司員工以其個人名義申請專利時，往往也只能

亡羊補牢，藉由異議或舉發程序主張其權利，這也是現在幾乎每家科技

公司都不忘讓研發人員簽訂智慧財產權歸屬約款的主要原因。 

（二）權利歸屬約款 

「僱傭合約要怎麼訂才對公司有保障？」由於一家公司各部門的工

作性質不同，筆者建議應就研發部門特別擬定此一合約，若有必要，甚

至可就個別物品或特定製程之研發計畫增定權利歸屬約款，以明確定義

發明人的工作內容及範圍，並據以規劃研發相關文件之管理方式，其中

由發明人作成或簽名之工作紀錄，其管理尤其重要，因為由國內多件行

政及民事法院判決可知，公司敗訴之原因往往在於無法充分舉證係爭專

利所 claim的技術內容與發明人任職於公司時的工作內容有直接關連。 

再者，當公司經由舉發或異議程序主張其為真正申請權人時，若不

能提出明確定義發明人職務內容之僱傭合約，及發明人執行職務之紀錄

文件，使智慧財產局能夠直接就書面證據判斷： 

1. 被異議或舉發人確曾受雇於其公司，以及 

2. 被異議或舉發人任職其公司期間之工作內容與系爭案有關
時，不僅異議或舉發無法成立，即使公司嗣後上訴至行政法院，行政法

院亦僅得就智慧財產局駁回之行政處分本身是否違法加以判斷，因此，

由於公司未提出充分的書面證據供智慧財產局作判斷，所以行政法院判

決通常認為原處分並無違法之處，公司只能依據專利法第十條之規定，

另循調解、仲裁或民事訴訟途徑解決。（參照智慧財產局「專利審查基

準」及行政法院八十九年度判字第二一一六號判決） 

（三）定型化約款所衍生的問題 

若公司要求任職 RD之員工單方在公司制式的僱傭合約上簽名，因
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該合約內容多為定型化條款，故公司在訂定此類合約時應先詳細檢視其

中條款是否有顯失公平之處，否則將來在民事法院也很可能被認定為無

效。特別是公司為預防發明人在離職後將其先前職務相關的技術以個人

名義申請專利的情形發生，常在僱傭合約中明定「發明人在離職後幾年

內若提出任何專利申請案均需事先得到公司的同意，否則必須支付公司

相當金額之違約金」，但此種條款卻很可能因課與員工過大的義務而無

效，因為依專利法第九條之規定，即使發明人在受雇期間私下申請專

利，但他只要能夠證明該技術屬於他「非職務上所完成之發明」，此時

公司也無法以合約事先限制發明人不得享受其發明之權益，因此發明人

在離職後所申請的專利勢必將更難以合約加以拘束。 

同樣地，若公司所訂之競業禁止條款過於嚴苛，也會有無效的問題

存在。台北地方法院九十一年勞訴字第一二九號判決即明確指出此類定

型化條款必須考量：1.前雇主有依競業禁止條款保護之利益之存在；2.
受雇人在前雇主之職務地位屬於主要營業幹部，非處於較低職務技能；

3.限制轉業之對象、期間、區域、職業活動等不致使受雇人處於過度困
境中；4.應有填補受雇人因競業禁止而受損害之代償措施存在。由此可
見，法院對於競業禁止條款之認定嚴格，甚且，若受雇人在離職後之競

業行為無顯著違反誠信原則，例如離職員工曾對前雇主之客戶、情報大

量的收集或篡奪時，雇主也無法主張受雇人有民法之侵權行為存在。 

（四）營業秘密 

公司內部所研發的技術必須同時具備營業秘密法第二條所規定之

三要件，才可能被視為是「營業秘密」，若連營業秘密都不構成的話，

則根本無法依營業秘密法主張權利。營業秘密三要件其中的「已採取合

理之保密措施」在法院認定上偏向嚴格，在友訊科技股份有限公司提出

的一件民事訴訟中，雖然該公司已在內部的工作紀錄簿上明訂：1.工作
記錄簿非經主管許可不得攜離工作場所；2.工作記錄簿非經主管許可，
不對外揭露記載內容；3.未經許可，不得擅自翻閱他人之工作記錄簿，
另外並約定員工離職時應將工作記錄簿繳回工作記錄簿管理單位，儘管



發明人與公司之利害關係 
 

 

86 智慧財產權月刊 67 期 93.07 

 

論論述述  

如此，法院卻仍然認為友訊並未採取合理的保密措施，不過綜觀判決理

由，原告（友訊）無法證明被告（離職員工）所申請之專利與被告任職

於原告公司期間之工作內容（工作紀錄）有直接關聯，仍是其敗訴之主

因。（參照台北地方法院八十八年度重勞訴字第五號民事判決） 

由上可知，前述問題在僱傭合約中環環相扣，因此公司若期待未來

可以用合約保障其應有之權利，則應事先瞭解相關法規及實務見解，無

論如何，筆者認為除以合理的合約來約束員工之外，還須輔以健全的研

發管理制度，以及與員工的充分溝通，如此才能有效預防紛爭的發生。 

三、小結： 

個人淺見以為，當發明人與公司之間的僱傭關係存續時，若依雙方

合意之僱傭合約已明確定義彼此之權利義務，特別是約定發明人所有與

其職務相關之研發成果均應歸屬於公司時，則發明人若再以個人名義申

請與其職務相關之專利，姑且不論公司方面將來在訴訟上舉證之困難，

發明人此舉實已違背了誠信原則，縱使他最後仍可保有該專利權，恐怕

往後在業界之聲譽也將一落千丈。況且，專利權之行使絕非個人財力所

能負荷，因此若非取得核心技術之專利，應該也不會有另一家公司甘冒

「商業間諜」之名來與該發明人合作。 

從另一角度而言，為求雙贏局面，公司也應重新檢討內部制式之僱

傭合約是否對員工過於嚴苛，畢竟研發人員也是公司的重要資產，若其

付出與收穫成正比，相信即使公司將來不得已走上訴訟一途時，也有相

當立場主張公司應有之權利。 

 


