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專利話廊 
專利權人若將專利專屬授權他人，須證明有何實施專利權以外之損害，方得

請求賠償 
江郁仁 律師 

   

  隨著世界各國專利制度蓬勃發展以及跨國貿易日漸盛行，對於運用專利

權之態樣同時也變得更加多元化，其中專利授權即屬常見的活用方式。依專

利法第 62 條之規定，專利權人得將專利權授權他人實施，而該授權可為專

屬授權或非專屬授權。專利權若經專屬授權於他人，專屬被授權人在被授權

範圍內，可排除專利權人及第三人實施該專利。依此，倘專利權人將專利權

進行專屬授權後，就請求侵害專利權之損害賠償與排除侵害等權能，是否會

受到影響，不無討論之空間。關於此，或可參考智慧財產法院 107 年度民專上更(一)字第

1 號民事判決之見解。 
  依專利法第 96 條第 4 項規定，專屬被授權人在被授權範圍內，得為損害賠償、排除

侵害、防止侵害之請求。但契約另有約定者，從其約定。前揭判決將損害賠償以及排除侵

害、防止侵害加以區分，依該判決之見解，可概分如下： 
(一) 關於排除侵害、防止侵害 

  前揭判決指出：從專利法第 96 條第 4 項之條文特別規定被專屬授權人於專利侵

權時得請求之民事救濟權利可知，專利權人縱授權他人，亦得向侵害專利權之人請求

損害賠償或排除侵害、防止侵害。又排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害

事實或侵害之虞為已足，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害

之虞時，權利所有人當然有權請求排除或防止該侵害，以保全權利的完整性。故就排

除侵害、防止侵害而言，專利權人或專屬被授權人均會因侵害專利之事實而使權利之

完全行使受到妨害或妨害之虞，故除非契約有特別規定，應認專利權人與專屬被授權

人均有此請求權。是以，前揭判決似乎認為專屬授權對於專利權人得請求排除侵害、

防止侵害之權利，並不會產生任何影響。 

(二) 關於損害賠償 

  然就損害賠償部分，前揭判決認為：專利權人既已專屬授權他人，則專利權人於

專屬授權期間所得利益，至少為專屬被授權人所給付之授權金或其他約定之給付，而

專屬被授權人於專屬授權期間為市場上獨占實施專利之人，則專利侵權對專利權人及

專屬被授權人所造成之損害並不相同。專利權人雖不因已專屬授權予他人，而不得向

侵害其專利權之被控侵權人請求損害賠償，但仍應視專利權人就所訴專利侵權有何損

害為斷。依此，前揭判決認為在專屬授權狀態下，專利權人若欲請求損害賠償，雖不

至於直接喪失請求損害賠償之權利，但情況將會與一般專利侵害有別。 

  承上，該判決進一步指出：關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為

成立要件，而損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及

所失利益為限，民法 216 條第 1 項亦有明文。專利權人並非不得請求損害賠償，但訴訟上

得請求，不代表其實體上之請求一定有理由，且所謂損害賠償請求權之存在，除權利人得

請求外，尚應包括得請求之數額，故專利權人仍應證明其所受損害為何及其數額。 

  由於該案件中系爭專利已專屬授權予他人，亦即不可能再授權他人實施，則專利權人

就系爭專利所享有之實體權利自應受到限制，故應證明被控侵權人侵害系爭專利之行為，

對專利權人究竟尚有何實施專利權以外之損害及其數額，方能請求確認損害賠償請求權之

存在。 

  綜上，前揭判決就專屬授權狀態下，專利權人提出關於損害賠償之主張時該如何認

定，做出了更細緻的闡釋。專利權人可參考該判決見解，仔細思考所受之損害為何，例如

專屬被授權人是否減少給付授權金，或因專利侵權而使專利權人更有損失，且該損失與所
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訴專利侵權有無因果關係等等，從而去評估與分析是否有提出訴訟之必要。 
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以兩岸之案例探討職務發明之判斷 
                             鄧浩宇 

 
一、 前言 
  職務上之發明係各個國家的受雇人與雇用人之間皆會面臨的狀況，隨著智慧財產權在

現代社會中越發重視，受雇人與雇用人之間的爭訟糾紛也越趨多元，但受雇人創造之智慧

財產權如何判斷是否歸屬雇用人，並無統一之定論。 
  以我國及中國大陸兩岸之專利法而言，不論是我國專利法第七條，或者中國大陸專利

法第六條，針對職務上之發明皆朝向「僱傭關係上的發明歸屬於雇用人」的方向界定，而

中國大陸另於專利法實施細則第十二條說明「職務發明創造」的詳細規定，以下就以臺灣

及中國大陸兩件案例來說明，當牽涉職務發明的認定時，應如何判斷專利權之權利係屬於

受雇人或雇用人。 
二、 我國職務上發明之案例 
  被告原任職於原告公司之總經理，原告主張被告私自申請之四項專利，均為職務上發

明，四項系爭專利之內容分別與音圈馬達、積分球、氣壓針座及油壓針座相關。原告認為

被告藉職務之便，從原告公司之伺服器下載針座研發資料、針座操作檔案、各廠商電腦製

圖檔、實驗測試針座之數據、針座照片及設備照片等資料，以及向廠商詢問音圈馬達之相

關技術之電子郵件；被告經由上述資料始完成專利申請之內容，因此原告主張四項系爭專

利均為被告任職原告公司期間利用原告公司之資源完成之職務上發明。 
  被告認為其任職原告公司前已具備專業技能，並已獨立開發申請過多項專利，系爭專

利為被告前公司之構想，沒有運用原告公司之資源，並且原告公司並無系爭專利中所需設

備可供利用，以及四項系爭專利係為概念用法而不需進行任何實驗，故被告研發系爭專利

並無使用原告公司資源之可能與必要。 
  智慧財產法院在確認雙方主張以及提出之證據後，判斷被告任職於原告公司之前已具

備專業技能，原告所提出之證據尚不足以證實被告運用原告之資源進行研發，原告自承被

告並未將與系爭專利有關之詳細研發過程及技術內容留在原告公司之電腦，且無法將系爭

專利與留在電腦上之資料做比對，因此無法證明原告具有研發系爭專利之技術，智慧財產

法院認定原告之訴駁回，此案系爭專利的專利權仍為被告所有。 
三、 中國大陸對於職務發明之案例 
  被告二人係原告醫療器械公司離職之員工，其中當事人 A 係技術部門技術員，當事人

B 係為臨床總監，二人於 2015 年離職並與另一專業人員 C 創立新公司，三人於 2015 年 7
月以新公司名義提出一名為「心臟瓣膜輸送裝置」之專利。原告以中國大陸專利法實施細

則第十二條第（三）項「退休、調離原單位後或者勞動、人事關係終止後 1 年內作出的與

其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造為職務發明創造」，向

法院起訴，認為系爭專利係為被告二人之職務上之發明，專利權應屬原告所有。 
  上海智慧財產權法院經審理認為在案證據不能證明系爭專利申請技術與臨床總監之

職位有關，因此消除當事人 B 之職務發明之疑慮，但任職於原告技術部門技術員的當事人

A，屬於原告瓣膜輸送系統項目的成員，系爭專利技術重點在於通過內外管的配合移動來

穩定瓣膜連接和快速釋放，與原告公司所屬之醫療器械設備均屬心臟瓣膜技術領域，因此

認定系爭專利與當事人 A 在原告的本職工作具有較強的相關性。 
  另外，系爭專利申請列明的第一發明人專業人員 C 具有較強的醫療器械研發能力，與

系爭專利技術領域具有較強的相關性。結合系爭專利申請技術與原告公司技術在具體技術

方案上仍存在較大差異，專業人員 C 於系爭專利申請署名順序排第一位的發明人，原告在

案證據並不足以證明系爭專利申請技術僅當事人 A 的個人研發成果，而被告亦無法證明當

事人 A 無貢獻任何技術，因此法院判決，確認系爭發明專利權歸原告及 3 被告之公司（系

爭專利原申請人）共有。 
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四、 小結 
  臺灣與中國大陸兩岸之間的職務上發明之認定，由上述兩件案例可思考出兩者之異曲

同工之處，臺灣案例中，被告所具備之技術在原告公司之前已具備，且原告公司無法比對

系爭專利之技術內容，可從「技術內容實質係為被告原本具備，而非由原告公司取得」判

斷，四項系爭專利之專利權應屬被告所有。 
  中國大陸之案例中，如中國大陸的專利法實施細則所規定，「在於時間點以及專利實

質內容的相關性」，受雇人離職後作出的發明要滿足時間性和相關性兩個條件，就會被認

定為職務上之發明，專利申請權歸屬於原雇用人所有。在此案例中因有多位發明人，且除

離職員工外更包括非原告公司之員工，讓系爭專利之歸屬更難以判斷。在此例中，若系爭

專利之發明人只有當事人 A 一人的話，以時間性及相關性而言，當屬職務上發明，然原告

無法證明名列第一發明人之專業人員 C 並無貢獻，因此難將整件專利認定為職務上發明。 
  從上述兩件案例中，可觀出判斷職務發明的要點，專注於系爭專利中之技術內容之來

源係受僱人原本自身具備，或是由原告公司所獲取，兩種不同情況影響著職務發明之判

斷，因此應就當時研發技術之情況、相關技術內容之獲取來源等作綜合考量，可更客觀地

判斷是否為職務上之發明。 
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