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講師簡介

葉俊宏 律師

◆專業經歷

我國上市公司之常年法律顧問

我國知名圖文創作公司之常年法律顧問

國立大學研究發展處產學合作組之法律顧問

國立大學專利及技術移轉權益委員會委員

我國上市公司之營業秘密及智慧財產權講師

小型企業創新研發計畫(SBIR)之智慧財產權講師

代理國內學名藥廠與跨國藥廠專利訴訟並獲勝訴確定
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• https://udn.com/news/st
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• https://www.chinatimes.
com/realtimenews/20240
320001872-260405?chdtv
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• https://news.ltn.com.tw/
news/life/paper/1405156
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• https://www.mnews.tw/s
tory/20231015sot18012
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• https://udn.com/news/st
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7



• https://www.ettoday.net/
news/20200602/1727874.
htm
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• https://tw.stock.yahoo.com/new
s/%E5%AE%8C%E5%B7%A57%E
5%B9%B4%E7%A4%BE%E5%8D
%80%E9%81%AD-
%E5%8F%B0%E5%A4%A7-
%E4%BE%86%E5%87%BD%E8%
A6%81%E6%B1%82%E6%94%B9
%E5%90%8D-
%E5%BB%BA%E5%95%86%E4%B
A%82%E5%86%A0%E5%90%8D%
E6%81%90%E9%81%AD%E7%BD
%B0-085926010.html
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• https://ec.ltn.com.tw/arti
cle/paper/786286
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• https://udn.com/news/st
ory/7238/7560278
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智慧財產的定義與類型
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著作權

商標權

專利權

營業秘密

文學、藝術、電腦程式、教學視聽或其他學術範圍之創作

任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、
立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成

符合專利要件之技術成果

符合機密性、經濟價值、合理保密措施之商業或技術成果
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著作權之要件
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獨立創作

• 從無至有，完全未接觸他人著作

• 雖曾參考他人著作，然其創作後之著作與原

著作在客觀上已可區別，非僅細微差別

原創性

創作性則並不必達於前無古人之地步，僅依社會

通念，該著作與前已存在之作品有可資區別的變

化，足以表現著作人之個性為已足



著作權之
保護標的
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著作權法第10條之1：

著作權之保護僅及於該著作之表達，
不及於其所表達之思想、程序、製程、
系統、操作方法、概念、原理、發現。

➔著作權法所保障者為觀念之表達方
式而非觀念之本身，因此「觀念」、
「概念」不受著作權法保護



著作權之權利
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著作財產權
保護著作的經濟價值

著作人格權
保護著作人的人格利益，

具有一身專屬性

公開發表權、姓名表示權、禁止不當變更權

重製、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、
公開傳輸、改作、散布、公開展示、編輯、出租

針對侵害者
權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負
刑事及行政法律責任



著作權之權利
存續期間
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著作財產權

著作人格權
◆ 著作人死亡或消滅者，關於其著作人格權之保

護，視同生存或存續，任何人不得侵害。但依
利用行為之性質及程度、社會之變動或其他情
事可認為不違反該著作人之意思者，不構成侵
害。（著作權法18）

    ➔著作人格權永久存在

◆ 自然人：存續於著作財產權人的生存期間及其

死亡後50年（著作權法30）

◆ 法人： 存續至著作公開發表後50年（著作權

法33）

◆ 例外：攝影視聽錄音及表演著作： 存續至著

作公開發表後50年（著作權法34）

自動保護原則
著作完成後無須經登記、註冊或任何程序，即自動享

有著作權保護(著作權法10)



商標權之
功能及要件
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商標功能

保護消費者權益

➔透過商標認知來源之不同進而選擇商品/服務

保護提供商品/服務經營者之商譽

➔透過商標區別來源，避免他人利用自己的品牌混

淆提供商品/服務

識別性

在營業或交易過程中，指示商品或服務的來源

使商品/服務之消費者認識為指示商品或服務來源，並
得與他人之商品或服務相區別者(商標法18)
➔若一標識無法指示及區別商品/服務的來源，即不具
商標功能！



商標識別性
之種類
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獨創性商標

任意性商標

◆ 非沿用既有的詞彙或事物
◆ 本身不具特定既有的含義
◆ 創作目的即為區別商品/服務來源

➔「GOOGLE」/ 搜尋引擎服務

◆ 由現有的詞彙或事物所構成
◆ 與商品/服務本身全然無關，

不具說明意義

➔「APPLE」/ 手提電話商品

◆ 以隱喻暗示商品/服務之功用、成

分或性質等特性

◆ 消費者須有一定程度推理，才能

領會標識與商品/服務之關聯性

◆ 非競爭同業必須或通常用以說明

商品/服務之標識

暗示性商標

➔「一匙靈」/ 洗衣粉商品、「靠得住」/ 衛生棉商品



商標識別性
之種類
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說明性商標

◆ 描述提供商品/服務相關的文字圖形
◆ 描述品質、數量、價值、用途或產地
◆ 交易過程中廣泛使用一段時間後產生

後天識別性

➔「能量補給」/ 飲料商品；「燒烤」/餐廳服務; 「霜降」/
肉類商品

◆ 是商品/服務所共同使用之標誌
◆ 是商品/服務普通且常用之名稱
◆ 人人有權用該名稱指稱該商品/服

務
◆ 無法註冊或向他人主張權利

通用標彰或名稱

引人誤認誤信

可能導致
混淆誤認

錯誤表示商品/服務之性質、品質
或產地，使公眾產生誤認誤信

近似或同於他人在同一或類似商
品/服務已先註冊/申請之商標
近似或同於他人著名商標或標章



商標之申請
註冊流程
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申請註冊

核准

繳費

核駁

30日

3個月

30日
不服

處分

2個月

駁回

商標
申請人

審查 訴願
行政
訴訟

實體
審查

行政
處分

提出異議/
申請評定/
申請廢止

公告
註冊



商標之存續
及權利內容
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保護年限及展期

◆ 商標註冊保護期間➔註冊公告日後起算10年

◆ 商標延展申請➔公告註冊日後每10年期間結束

前6個月內提出，每次延展10年

◆ 任何人皆可申請廢止沒有使用之註冊商標
◆ 商標權人負有證明使用商標的舉證責任
◆ 商標應個別使用於各項指定商品/服務品項

商標三年未使用之廢止
針對侵害者
權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負
刑事法律責任



營業秘密
之標的
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商業性

技術性

客戶
名單

商品
售價

交易
底價

成本
分析

方法、技術、製程、配方

本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配
方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營
之資訊(營業秘密法2)



營業秘密
之要件
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機密性
非一般涉及該類資訊之人所知者，若知悉諮詢之人的
範圍係具有特定性及一定之封閉性，亦屬之

經濟價值
因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者，經濟價
值不限於有形之金錢收入，尚包括市占率、研發能力、
領先時間等，縱使是失敗研發亦具有經濟價值

合理保密措施
所有人已採取合理之保密措施者，法律上並無要求所有
人採取最極端或最昂貴的保密措施，實際須綜合考量營
業秘密的種類、事業經營狀況、各行業一般採取之預防
措施。採取的措施是否足夠對抗合理的風險，至於異常、
特殊、無法預見之風險不在此限



營業秘密之權
利存續及內容
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https://www.youtube.com/watch?v=WMQ_trKsxAw

符合三要件的情形下
可永久受保護

針對侵害者
權利人可以請求民事損害賠償，亦得使侵害人負
刑事法律責任



專利的內涵與重要性

26



專利制度介紹
專利法旨在賦予獨立、排他之
權利，以鼓勵技術之創新

發明專利
設計專利

新型專利
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專利之比較

發明專利 新型專利 設計專利

保護要件 新穎性、
進步性、
產業利用性

新穎性、
進步性、
產業利用性

新穎性、
創作性、
產業利用性

保護標的 物品、
物質、
及方法

物品 外觀設計

審查方式 實體審查 形式審查 實體審查

保護年限
（申請日起算）

20年 10年 15年
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專利之比較
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技術性

有

有形物

新型專利
(在現有物品中改良其形狀構造，例如，將椅子改良成沙

發)

發明專利
(創作出具有技術性且前所未見之產品，例如在只有家用
電話的時候創造出手機)

無形物 限於發明專利
(創作出具有技術性且前所未見之產品，如軟體)

無
設計專利

(僅及於物品之形狀、構造或組合的創作，
即把現有的物品之外觀做改變，例如新花紋的沙發)



專利之比較
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發明專利 新型專利

審查方式 實質審查 形式審查

審查時間 較長 較短

審查費用 較高 較低

權利期限 20年 10年

新型技術報告書 不適用 適用



專利之
保護要件

新穎性

創作性
（設計）

進步性
（發明、新型）

產業利用性
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新穎性
申請專利之創作，都必須具備新穎性，如
欲申請之專利為原本即為大眾所知之技術
或設計，則無給予保護之必要，然而比對
之方式應以單一之先前技術來做判斷，不
得結合不同之先前技術進行比對

絕對新穎性

不論是於國內或國外已見於

刊物或公開使用，皆會喪失

新穎性，法定情形包含：

1.申請前見於刊物；

2.申請前公開實施；

3.申請前被公眾知悉；

4.擬制喪失新穎性。

優先權

申請人出於本意或非出於本

意所致公開之事實發生後12

個月內申請者，仍不失新穎

性，然而是因申請專利而在

我國或外國依法於公報上所

為之公開，仍不得主張優先

權。

32



進步性與
創作性
由於專利權為排他效力相當強的權利，如
就專利之取得無一定之門檻，將會嚴重影
響市場自由競爭之機能

進步性

以假設之特定技術領域具有

通常知識者為出發點，綜合

判斷是否屬於其非所能輕易

完成（發明）／非顯能輕易

完成（新型）者。

創作性

以假設之所屬技藝領域具有

通常知識者為出發點，依照

先前技藝之內容，判斷申請

專利之設計是否易於思及

（設計）。
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新穎性及進步性
之比較
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「關於新穎性及進步性此二專利要件之判斷，其不同之處

在於有關專利要件，新穎性之判斷較進步性為優先，且判

斷新穎性時，係採『單獨對比』原則，即將發明專利申請

案之申請專利範圍與每一份引證資料中所公開與該申請案

相關的技術內容單獨地進行比較。而判斷進步性時，則應

整體判斷申請案之發明解決課題之技術手段、目的及效果，

並得將其與數引證資料內容的組合（包含將數引證資料之

某部分，或同一引證資料的不同部分加以組合）進行比對

判斷。」—智慧財產法院97年民專上字第20號判決意旨

應先以與個別前案比對之方式判斷新穎性，

如標的具備新穎性，再與數引證資料內容的

組合進行比對，藉以判斷有無進步性。



產業利用性
由於專利權為促進產業發展而設之制度，
從而不論是發明、新型或設計專利都必須
具備產業上之可利用性始能受到保護

智慧財產局表示

只要該發明能被製造或使用，即屬符

合產業利用性之要件，而所謂能被製

造或使用，係指於產業上有被製造或

使用之可能性，不以已實際被製造或

使用為限，然而若其實際上顯然不能

被製造或使用，仍然不具產業利用性。
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據以實施性
由於專利制度，係政府賦與專利權，以交
換專利權人公開其技術內容，進而使整體
技術可因該公開而獲得提升，從而專利說
明書需達到可供參考並實施始能受到保護

智慧財產局表示

說明揭露申請專利之發明，必須明確

且充分，使該發明所屬技術領域中具

有通常知識者能瞭解其內容，並可據

以實施。說明之記載，應使該發明所

屬技術領域中具有通常知識者在發明

說明、申請專利範圍及圖式三者整體

之基礎上，參酌申請時的通常知識，

無須過度實驗，即能瞭解其內容，據

以製造或使用申請專利之發明，解決

問題，並且產生預期的功效。
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不受專利法
保護之客體

我國專利法中，除專利要件
外，對於某些領域之發明將
其排除於保護範圍之外

一、動、植物及生產動、植
        物之主要生物學方法。
        但微生物學之生產方法，
       不在此限。
二、人類或動物之診斷、治
        療或外科手術方法。
三、妨害公共秩序或善良風
        俗者。 妨害公共秩序或善良風俗者

一、純功能性之物品造形。
二、純藝術創作。
三、積體電路電路布局及電
        子電路布局。
四、物品妨害公共秩序或善
        良風俗者。

發明專利

新型專利

設計專利
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專利權人之
法律權利
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請求民事責任
之成立要件

39

以被控侵權物與被侵害專利之請求項進行比對，依序判斷

是否有構成文義侵權或均等侵權之情形，依智慧局於2016

年頒佈之專利侵權判斷要點規範之判斷是否侵害專利權之

流程：

-判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」？

-若不符合，判斷被控侵權對象是否適用「均等論」？

若被控侵權人主張「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、

「先前技術阻卻」或「貢獻原則」等限制事項，應同時考

量。（被控侵權人可擇一或一併主張，判斷時，四者無先

後順序關係），若有任一限制事項成立，應判斷不適用

「均等論」，被控侵權對象不構成均等侵權

侵權判斷
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專利侵權判斷流程圖
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民事損害賠償
之計算

41

在計算損害賠償時共有：

1.具體損害額計算說(專利法第97條第1項第1款本文、

民法第216條)、

2.差額說(專利法第97條第1項第1款但書)、

3.總利益說(專利法第97條第1項第2款)、

4.合理授權金說(專利法第97條第1項第3款)

等四種計算方式，而如為故意侵害專利之情形，專利

權人得請求3倍以內之懲罰性賠償金。



智慧財產及商業法院102年度民專訴字第3號民事判決

◆ 又被告惠崧公司自102年1月14日收受起訴狀後，分別於附表所示之時間出售系爭

產品予附表所示之人，其中於102年專利法施行日即102年6月13日前，被告惠崧

公司之銷售額合計488,975元，自102年6月13日起至102年8月31日止，被告惠崧

公司之銷售額為318,500元，有被告惠崧公司提出之統一發票在卷可按（……）。

再者，原告自承被告惠崧公司之營業類別係屬營造類中其他公用事業，目前並無同

業利潤之記載，故同意以被告惠崧公司申報之純益率7%作為計算損害賠償之標準

等語。

◆ 準此，被告惠崧公司自102年1月14日收受起訴狀後至102年6月12日止因銷售系爭

產品所得之利益為34,228元（488,975元×7%＝34,228）；自102年6月13日起至

102年8月31日止因銷售系爭產品所得之利益為22,295元（318,500×7%＝

22,295），經審酌被告惠崧公司於原告起訴後並未採取任何避免侵害原告專利權

之措施，並繼續販售系爭產品等情， 依102年專利法第97條第2項規定酌定損害額

1.5倍之賠償，即33,443元（22,295×1.5＝33,443 ）」
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專利權人

技術後進者

競爭對手

1.收取專利授權金
2.於市場中排除競爭對手

43



專利申請的準備與流程

44



屬地
主義

45

智慧財產法院99年度民專訴字第66號判決意旨：

「依專利屬地主義原則，不同國家所獲准之專利所得

行使權利之範圍亦僅限於各該核准專利國家之主權領

域」

➔需針對製造國、主要市場所屬國家個別申請專利保護



國際優先權

46

-我國專利法第32條採先申請主義，對於同樣內容的

申請，只對最先提出申請的人授予專利權，而多數國

家判斷新穎性和進步性之基準日為申請日，因此理論

上申請人如欲在數個國家申請專利，必須於同一日提

出申請，否則會有被他人搶先公開、使用或申請等喪

失新穎性之情事，但申請人就文件翻譯、申請手續及

是否在哪些國家申請專利需要相當的準備時間。

-為此巴黎公約（Paris Convention）與WTO下之與

貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property 

Rights,TRIPS）優先權原則（12個月），要求締約

國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權，因

此我國專利法規定申請人得主張外國申請案之申請日

為優先權日，作為判斷是否具備專利要件之基準日。



國際優先權

47

-我國專利法第32條採先申請主義，對於同樣內容的

申請，只對最先提出申請的人授予專利權，而多數國

家判斷新穎性和進步性之基準日為申請日，因此理論

上申請人如欲在數個國家申請專利，必須於同一日提

出申請，否則會有被他人搶先公開、使用或申請等喪

失新穎性之情事，但申請人就文件翻譯、申請手續及

是否在哪些國家申請專利需要相當的準備時間。

-為此巴黎公約（Paris Convention）與WTO下之與

貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property 

Rights,TRIPS）優先權原則（12個月），要求締約

國相互之間給予對方的國民以一定期間的優先權，因

此我國專利法規定申請人得主張外國申請案之申請日

為優先權日，作為判斷是否具備專利要件之基準日。



專利申請之
應備文件

48

專利申請書

說明書、申請專利範圍、摘
要及必要圖式（發明、新型）

說明書及圖式（設計）

1.發明、新型、設計名稱；
2.發明/設計人姓名、國籍；
3.申請人姓名或名稱、國籍、
住居所或營業所；有代表人
者，並應載明代表人姓名；
4.委任代理人者，其姓名、
事務所。

1.發明或新型名
稱；
2.技術領域；
3.先前技術；
4.發明內容；
5.圖式簡單說明；
6.實施方式；
7.符號說明。

1.設計名稱；
2.物品用途；
3.設計說明；
4.圖式。



確認專利申請權暨專利權歸屬

職務上 非職務上 出資聘請

專利權、專
利申請權

原則 雇用人 受雇人 依約定

例外 得約定歸屬於受雇人 不得約定例外
未有約定者，歸屬於
發明人、新型創作人

或設計人

報酬及使用規定
專利歸屬於雇用人者，
須給付受雇人相當報酬

受雇人利用雇用人資源
或經驗者，雇用人得於
支付合理報酬後，實施

專利。

不論約定權利歸屬何
方，出資人得實施其
發明、新型或設計

通知義務 無規定
受雇人附通知義務，雇
用人須於通知後六月內

表示。
無規定
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彙整技術資料
並與專利服務
人員進行討論

50

專利
檢索

為確認先前設計／先前技術與本次欲申請之專利
相似程度，將透過瀏覽專利專責機關的公開專利
和專利資料庫進行檢索，從而專利檢索之良莠，
對於專利申請之優劣將產生重大的影響



專利檢索步驟

確認檢索
目的

決定檢索
類型

選擇專利
資料庫

確認主要
相關專利

確認檢索
結果

擬定檢索
策略

圖片擷取自全球專利檢索系統
網址：https://gpss3.tipo.gov.tw/gpsskmc/gpssbkm?@@0.8964075945521421 51



專利檢索步驟

決定檢索
類型

選擇專利
資料庫

確認主要
相關專利

確認檢索
結果

擬定檢索
策略

52

確認檢索
目的

透過檢索目的之確認，可定義出技術領域
之主題，並確定所需要之資訊範圍，檢索
主題越精確，越可縮小檢索範圍，進而提
升檢索之精確性，並將相關技術之關鍵字
列為檢索時之字詞基礎



專利檢索步驟

確認檢索
目的

選擇專利
資料庫

確認主要
相關專利

確認檢索
結果

擬定檢索
策略

53

決定檢索
類型

專利檢索主要是由眾多專利文獻中檢索特
定資料加以利用，從而在專利申請前之專
利檢索，應透過專利前案之檢索，確認欲
申請專利之新穎性及進步性，並應盡可能
找尋相關期刊、論文及書籍，以達到檢索

之周延性。



專利檢索步驟

確認檢索
目的

決定檢索
類型

確認主要
相關專利

確認檢索
結果

擬定檢索
策略

54

選擇專利
資料庫

專利資料庫之選擇，主要與檢索者認為可
能申請專利之國別與地區有關，因此去選

擇能涵蓋所需地區之專利資料庫。



專利檢索步驟

確認檢索
目的

決定檢索
類型

選擇專利
資料庫

確認檢索
結果

擬定檢索
策略

55

確認主要
相關專利

檢索者必須透過相關文獻或相關技術人員
掌握數件主要相關之專利



專利檢索步驟

確認檢索
目的

決定檢索
類型

選擇專利
資料庫

確認主要
相關專利

確認檢索
結果

56

擬定檢索
策略

專利檢索得依照檢索類型之需求，利用不
同檢索策略擴大檢索範圍，找尋與主要相

關專利相關之專利



專利檢索步驟

確認檢索
目的

決定檢索
類型

選擇專利
資料庫

確認主要
相關專利

擬定檢索
策略

57

確認檢索
結果

利用人工判斷，透過專利內容之閱讀刪除
部相關之專利，以達到較佳之檢索結果，
從而，一旦檢索者透過專利檢索發現與欲
申請專利技術雷同之專利，即應回頭與申

請者檢討並調整技術內容



申請流程－
發明專利

程序審查

公開前審查

３年內申請實體審查

初審

申請再審查

文件備齊

如無不合規定，且無應
不予公開之情事，自申
請日後18個月後公開

核准

核駁

核准

未依限期補正，
處分不受理

核駁

須
另
行
透
過
訴
願
程
序
進
行
救
濟
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申請流程－
新型專利

程序審查

形式審查

文件備齊

核准

未依限期補正，
處分不受理

核駁

須
另
行
透
過
訴
願
程
序
進
行
救
濟

＊新型專利技術報告 59



申請流程－
設計專利

程序審查

初審

申請再審查

文件備齊

核准

核駁

核准

未依限期補正，
處分不受理

核駁

須
另
行
透
過
訴
願
程
序
進
行
救
濟
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專利申請
所產生之

規費

詳細之收費可參「專利規費收費辦法」

發明專利 新型專利 設計專利

申請專利 每件3,500元 每件3,000元 每件3,000元

申請實體審
查/新型專利
技術報告

說明書、申請專利範
圍、摘要及圖式合計
在50頁以下，且請
求項合計在10項以
內者，每件7,000元

其請求項合計在
10項以內者，每

件5,000元

專利年費 一、第1年至第3年，
每年2,500元
二、第4年至第6年，
每年5,000元
三、第7年至第9年，
每年8,000元
四、第10年以上，
每年16,000元

一、第1年至第3
年，每年2,500
元
二、第4年至第6
年，每年4,000
元
三、第7年以上，
每年8,000元

一、第1年至第3
年，每年800元。
二、第4年至第6
年，每年2,000
元。
三、第7年以上，
每年3,000元。

以新台幣計
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專利申請
所產生之服

務費用

62

撰寫專利之服
務費用

申請過程中針
對主管機關核
駁答辯之服務

費用

繪製專利圖式
之服務費用

專利權之主張
及授權所衍生
之服務費用



公司具有：研發部門、研發支出高、市場創新之技術

小型公司

具市場優勢公司 新創公司

服務型產品易逆向工程

易授權

技術周期中

保密不易

接觸人多

技術周期長 製程

具共同開發或跨國合作之成果

保密易

接觸人少

專利保護 + 營業秘密保護僅以專利保護 僅以營業秘密保護

專利申請之決策(vs. 營業秘密保護)

技術周期短
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專利申請
之預算決策

該技術是否得在主要市場上取得專利

進行檢索以確定能取得專利的機率

計算國內外市場的專利總預算

決定申請地點

其他智慧財
產保護形式

是
否

高
低

64



專利申請
地點之決策

１ 本國

２ 產品製造地

３ 主要市場，諸如美國、中國

４ 上開國家對特定專利之態度

65



有效的智財佈局及管理

66



選擇申請專利前，透過營業秘密保護成果

• 在選擇申請專利前，若相關學研成果具有潛在經濟價值，則可透
過執行合理保密措施使相關成果受營業秘密法之保護

• 然而，現行法院實務對於營業秘密之認定係採嚴格態度之趨勢，
因此學研機構如何執行合理保密措施成為重要之議題

• 經濟部智慧財產權於113年4月10日發布「學研機構營業秘密管
理實作要領」，可供學校參考並逐步將成果保密之措施進行強化
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「學研機構
營業秘密管
理實作要領」

論文發表

專利申請

禁止攜帶
據攝像功
能之裝置

不得攜出

自身或第三人
之營業秘密
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「學研機構
營業秘密管
理實作要領」

簽訂保密
條款

離職或畢業

向師生及研究人員
舉辦營業秘密之教
育訓練
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先求有再求好—善用專利的一案兩請制度

• 當同一申請人就相同創作，於同日分別申請「發明專利」及「新型專
利」時，因新型採取形式審查，通常會先取得專利權，如智慧局實體
審查發明專利申請案並無發現不予專利之情事，基於一創作不能重複
授予二項專利的原則，會通知申請人限期選擇保留已取得的新型專利
權，或選擇將來取得發明專利權，申請人選擇發明專利權者，智慧局
才能公告授予發明專利權，新型專利權則自發明專利公告日起向後消
滅。

• 因為相同創作自新型專利權公告日起至發明專利權公告日止是受新型
專利權保護，在發明專利權公告日起是受發明專利權保護，二項專利
權期間不重疊而接續進行，所以稱為一案兩請、權利接續制（專利法
32）。
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先求有再求好—善用專利的一案兩請制度

可以視情況選擇撤回發明申請案

71



商譽的延伸—商標重要性之增長

• 商標相對於專利申請費用而言，核准機率及規費均較低，且一經
核准通過亦可對侵權者提起刑事告訴，進而達到以刑逼民之效果

• 考量 貴校商譽遠播，且近期相關異業結合之興起，得考慮將主要
商標申請其他不同的產品及服務類別，以增強自身的商標保護，
並避免其他業者不當使用
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AI相關案例解析
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AI產出之技術
成果時，AI是
否擔任專利申
請之發明人?

75

「AI不是法律上之「人」:按「人之權利能力，始於出生，終於死

亡」、「權利能力及行為能力，不得拋棄」、「（第1項）人格權

受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止

之。（第2項）前項情形，以法律有特別規定者為限，得請求損害

賠償或慰撫金。」，民法第6條、第16條、第18條分別定有明文。

而人之所以可以行使權利能力及為行為能力，要透過意思表示為之，

而意思表示是指表意人將其所欲發生一定私法上效力之意思，表現

於外部的行為。……，然DABUS並非依我國法律所設立之法人，所

以，本件要探究的是DABUS是不是我國法律上之自然人。……，原

告訴訟代理人復稱：「陳述同前，因DABUS在法律定義上非法人

及自然人，原告自無法受其委任，但對DABUS得否擁有專利申請

權利與擁有權利能力仍得去探討。」，綜上所述，可知本件

DABUS非我國法律上之非法人及自然人，而此亦為原告訴訟代理

人所自承。……又原告雖主張國外有認為AI創作應受到保護，但由

其至本件言詞辯論終結前所提出法律分析及各國處分書觀之，除南

非外，其他國家對於AI為發明人之案件均屬於不受理或核駁。因為

專利權應保護自然人所為之精神創作，本件人工智慧DABUS在我

國法律上被視為「物」，屬於權利客體，不能成為權利主體，無享

受權利能力與資格，是以，本件欠缺自然人為發明人情況下，應認

原處分所為不受理並無違法」—智慧財產及商業法院110年度

行專訴字第3號判決意旨



相關專利技術中
有透過AI進行運
算，是否可通過
專利要件之審查?

76

「專利權部分，依本局專利審查基準，申請專利之發明中

電腦軟體為必要者，為電腦軟體相關發明，該實驗成果若

不具備具體之實施步驟，其內容成果應不為專利權保護之

標的。惟若機器人分析處理語音資料之技術，具有具體之

實施步驟且該實施步驟具技術性，則可成為適格之專利申

請標的。」—經濟部智慧財產局電子郵件1070420意旨

➔若專利說明書就AI相關步驟之說明，有提供較完整之
內容，可使所屬技術領域中通常知識者可在毋庸過度實
驗時即可達到相關技術功效，則可通過專利「據以實施」
要件之審查；反之則否
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AI產出之著作
時，相關成果
是否可受著作
權保護?

「(一)第一種是「以人工智慧為工具的創作」，也就是人

類有實際的創意投入，只是把人工智慧(例如：繪圖軟體)

當作輔助工具來使用，在這種情形依輔助工具投入創作

者的創意而完成的創作成果仍可以受著作權保護，著作

權則由該投入創意的自然人享有，除非有著作權法第11

條及第12條之情形。

(二)第二種是「人工智慧獨立創作」，也就是人類並無實

際的創意投入，完全是由AI的演算功能獨立進行完成創

作，此時由於AI並非自然人，沒有人類精神文明的投入，

其創作完成成果自然不屬於著作權法保護的著作，原則

上無法享有著作權。」—經濟部智慧財產局電子郵件

1111031意旨
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Thanks!
http://www.louisilf.com/
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