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專利侵權大國？ 

 

 US ITC審理之專利侵權案件，台灣廠商被控
侵權之案件約佔30%。其中，IC設計廠商佔最
大宗。 
 

 

 

 

 

 Source:台大資管所R90725013 魯美貝 
 

 













(台)新專利法第二條 

 

  本法所稱專利，分為下列三種： 

 一、發明專利。 

 二、新型專利。 

 三、新式樣專利。 

 



誰是IC之父 

 Kilby v. Noyce ? 

 



IC之概念 

 1958年7月24日Kilby有了積體電路之概念並寫
於其研發記錄簿上 

  “可將電晶體電阻及電容製於同一晶片上” 

 

 
 (四十二年後上面那句話於2000年諾貝爾獎典禮上被宣讀) 

 





IC之概念 



微小化及大數化 

 

前述科技成功之特徵在於 

(1)電晶體之發明:電子元件微小化 

(2)積體電路之發明:電子元件大數化 

 

      

  徐志摩:數大就是美! 

 















 電晶體基本專利(Bardeen, Brattain) 

 美國US2524035 日本特許第181,313號 

 



 PN接面專利(Schockley) 

 特許第181,600號 

 



․磊晶法專利 

特許第429,945號 

(1960.6.10申請) 

 

․選擇擴散法專利 

特許第265,592號 

(1957.8.15申請) 

 



MOS基本專利 

USP 3,102,230 (1960.5.31申請) 

 



1958 年9月12日電子新紀元誕生 

 





專利實體要件 

 
第二十二條(發明專利之取得) 

 凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，
得依本法請取得發明專利： 

 一、請前已見於刊物或已公開使用者。 

 二、申請前已為公眾所知悉者。 

  …… 

  …… 

  發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術領域
中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
完成時，仍不得依本法申請取得發明專利。 

 



美國專利法101條規定 

 

  Whoever invents or discovers any new and 

useful process, machine,manufacture, or 

composition of matter, or any new and useful 

improvement thereof, may obtain a patent 

thereof, subject to the conditions and 

requirements of this title. 

 



說明書寫什麼? 

要符合什麼專利要件 

 

 適格(專利保護的對象即什麼東西可以申請專
利?) 

 有用(Useful) 產業可利用性 

 新穎(Uniqueness or New ) 

 非顯而易見(Nonobvious) 進步性 

 



要不要申請專利 
 

 專利就像一種浮士德式的交易 

 在某些情況下, 其實最好是根本就不要提出專
利申請 

 專利權，20年間排除他人進行製造、使用、為
販賣之要約或販賣其構想的權利 

 專利權擁有者可以選擇, 是否要授權給其他人
也能進行「製造、使用或販賣其構想」的行為
收取授權金 

 



(台)新專利法第五十六條 
 

 物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排
除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販
賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。 

 方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排
除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販
賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直
接製成物品之權。 

 發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範
圍為準，…… 

 



(台)新專利法第五十一條第2及3項 

 

 …… 

 申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利
權，並發證書。 

 發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。 

 



要不要申請專利 
 如果有任何人在沒有得到授權的情況下,便想
將他人已專利的產品進行上市的話,發明者可
以到法院取得禁止令並請求金錢賠償。 

 對於發明者而言，這實在是個不錯的交易。 

 所以，林肯說:The Patent system added the 

fuel of interest to the fire of genius 

 



要不要申請專利 
 

 然而為了換取前述那些利益, 專利權擁有者就
必須揭露其所有成功的祕密 

 專利法規定發明者必須提供一份以「完整、簡
明、扼要、並精確的格式, 來描述其發明（含
製造與使用該發明的方法與方式）的書面說明
書」 

 



要不要申請專利 
 

 發明者與其同夥為了使其構想臻於完美,可能
已經花費了十數年的時間以及上百萬美元的資
金； 

 然而，一旦該發明獲得專利權, 世界上的任何
一人都能以美金三元的代價或甚至免費而向專
利局取得該構想的─完整、簡明、扼要、並精
確的─發明說明書。 

 



專利法V. 營業秘密法 
 

 J. S. Pemberton 在1880年得出可口可樂配方 

 在1903年時專利權到期，變成公共財 

 任何人想要製造販賣該飲料都可以不必付一分
一毫給可口可樂公司 

 但是Pemberton 並沒有將其配方提出專利申請, 

也因此該配方便一直是個祕密 

 



專利法V. 營業秘密法 
 

 即使沒有專利權保護, 可口可樂公司還是能以
法人身份將該配方作為營業秘密加以保護, 如
此一來故意複製他人的營業秘密便是違法的。 

 但營業秘密法的瑕疵是：營業秘密法的作用只
是在懲罰故意剽竊他人構想的人。 

 



專利法V. 營業秘密法 
 

 如果有第二家公司能在法庭上證明, 其所使用
的化合物是混合了糖、調味料、以及可樂豆,

而且只是碰巧與可口可樂公司所使用的配方相
同的話, 可口可樂公司，由於缺少了專利權之
保護，對於該公司販賣一模一樣飲料之行為，
並沒有求償權 

 相較之下, 專利權擁有者可以到法庭要求禁止
其他對手販賣相同的產品, 即使該對手是完全
只靠自己而研發出該產品的。 

 



專利法V. 營業秘密法 
 

 因此, 每位發明者所要面對的兩難戰略決定是：
取得專利法所提供的20年強大保護，還是與取
得營業秘密法僅對抗故意剽竊構想者的終身保
護。 

 此抉擇一定得要做出, 因為發明者只能得到專
利法和營業秘密法其中一項的保護,而不能兩
項同時(Kellog v. Nabisco, TheGreat 

Shredded Wheat Decision) 

 



Kellogg v. Nabisco 
 

 在1895年, 科羅拉多州一名叫Henry Perky 的
麵包師發明了我們現在所熟悉的碎小麥製小餅
乾, 他很迅速地─結果其實是很愚蠢地─將其提
出專利申請(No.548,086)。 

 The National Biscuit Company 

（NABISCO）隨後將Perky 發明的專利權買了
下來。 

 



Kellogg v. Nabisco 
 

 不管怎樣龐大的廣告, ，碎小麥的銷售一直都
沒有起色。 

 在1920年代之後（此時專利權已過期好一段期
間了）各地的食品零售商也已經開始販賣一樣
新產品─Kellogg牌碎小麥餅乾 

 Nabisco 到法院, 依營業秘密法聲稱Kellogg 公
司是故意地抄襲該產品。 

 



Kellogg v. Nabisco 
 

 Brandeis 法官寫下：專利一旦核發後,Nabisco 

就喪失了可以聲稱碎小麥是其私有祕密的權利。 

 專利體系的基本目的, 終究就是要鼓勵將科技
的進展公諸於世。 

 



專利說明書撰寫 
 

 Mosher決定要申請專利 

 不像清涼飲料和早餐麥片, 電子產品的市場壽
命很少超過其專利有效期限, 所以對於電子產
品發明者尋求專利權保護, 絕大多數的情況下
都可算是明智的決定。 

 



誰是申請人 
 

 第七條(受雇人職務上專利權等之歸屬) 

 受雇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。但契約另有約定者，
從其約定。 

 





中村裁判 
 

高品質氮化鎵(GaN)藍光二極體磊晶法(特許
2628404半導體結晶膜的成長方法)(日亞化學
工程師中村修二所發明)是職務發明還是自由
發明? 

 







非職務上所完成之發明 

 
 第八條(受雇人非職務上專利權等之歸屬) 

 受雇人於非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受雇人。但其
發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗
者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實
施其發明、新型或新式樣。 

 受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，
應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創
作之過程。 

 



第七條第三項 
 

 一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申
請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未
約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實
施其發明、新型或新式樣。 

 



中村修二的主張 

 
 主位請求: 

 非職務發明專利權的一部分(共有)移轉登記手續 

 不當得利返還 

 備位請求: 

 職務發明請求適當之報酬 

 (要求200億日圓的對價) 

 



中村修二的主張 
 

 第八十六條(真意保留…意思表示) 

 第八十八條(錯誤意思表示) 

 第七十二條(違反公序良俗之效力) 

 第七十四條(暴利行為)法律行為係乘他人之急
迫輕率或無經驗使其無財產上之給付或為給付
之約定依當時情形顯失公平者法院得…..撤銷
之 

 



中村判決 

 

 適當之報酬604億日幣 

 備位請求成立 

 



說明書寫什麼? 

要符合什麼專利要件 

 

 適格(專利保護的對象即什麼東西可以申請專
利?) 

 有用(Useful) 產業可利用性 

 新穎(Uniqueness or New ) 

 非顯而易見(Nonobvious) 進步 

 



 舊專利法第十九條 

 稱發明者謂利用自然法則之技術思想之高度創作 

 

 新專利法第二十一條 

 稱發明者謂利用自然法則之技術思想之創作 

 



自然法則本身 
 

 發明應為利用自然法則之技術思想之創作，以
解決技術課題，達成所期待的發明目的， 

 故諸如能量不滅定律，萬有引力定律或 

E=MC2 (Diamond v. Chakrabarty)等自然法則，
本身並未被利用而表現成發明之技術內容，故
非屬創作，不屬於發明之類型 

 



科學的事實，自然科學的原 

理、法則、自然的產物 

 
 科學的事實之單純發現並非發明。 

 在美國，常有言自然現象（phenomenon 

&nature），或自然科學的原理（natural 

principle），或法則（law of nature）不能成
為專利之對象。 

 



美國法v. 我國法 

 

 我國專利法中具有「稱發明者，謂利用自然法
則之技術思想之高度創作。」（舊法第十九條，
新修正法第二十一條已將高度刪除）如此冠冕
堂皇之定義規定，所以「有否利用自然法則」
可以成為區別發明及非發明之標準。 

 



美國法v. 我國法 
 

 美國法不對發明做定義，從而其特徵為專利對
象性範圍之界線不明確。因這緣故，最近高爾
夫球之類的方法專利也出現了（美國專利第
5,616,089號）。尤有進者，長久以來大家所
相信不可為專利對象之「商業方法」
（business method）最近也給了專利，我國
也以「商業方法專利」而廣為周知。 

 



法定不予發明專利之項目(新) 
 

 第二十四條下列各款，不予發明專利： 

 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、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。 

 三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。 

 註:主要生物學方法(essential biological process)指
雜交混種選擇育種 

 



動、植物新品種 
 

 例如：鯉魚新品種 

 玫瑰花新品種（註：植物新品種另有植物種苗
法予以保護）。 

 「動、植物新品種」一詞，並不包含動、植物
新品種之育成方法在內，因此對於植物新品種
育成方法並非不可准予發明專利，故於本款但
書特別規定不受本條之限制。 

 



動、植物新品種 

 
 但動物新品種之育成方法，由於涉及道德問題，
世界上有些國家基於有妨害善良風俗之考慮，
而不予發明專利，故我國亦採不予發明專利之
立場，因此在本款之但書中，未規定在不受限
制之列。 

 微生物，一般觀念並不將之歸類於動、植物範
疇內，因此對於有關微生物新品種及其育成方
法亦得予發明專利。 

 



非生物學方法 

 

 基因轉殖 

 用音樂培育雞 

 



發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者 

 
 發明，如鴉片吸食之用具及方法，以安非他命
作為迷幻藥之吸食方法等，係妨害公共秩序、
善良風俗或衛生者，依據專利法第二十一條第
一項第六款規定不予專利 

 (台)黑心電視:一種外裝新殼但內裝舊真空管之
電視 

 (美)黑心雪茄:使用藥劑使劣質的煙草看起來高
級品牌煙草的方法，Rickard v. Du Bon, 103 

F.868 (2d Cir.1900)), 

 



說明書 

 



產業可利用性 

 

 一、可供產業上利用之發明 

 申請專利之發明，依據專利法規定，應為「可
供產業上利用之發明」。 

 此處所謂之「產業」，其定義在專利法並無明
文規定，然依據一般之供識，此產業二字，提
指廣義的產業而言，故包含工業、礦業、農業、
林業、漁業、水產業、畜牧業，輔助產業性之
運輸業、交通業等等。 

 



產業可利用性 

 

 二、非可供產業上利用之發明類型 

(一)未完成之發明: 

1.屬於欠缺達成目的之技術手段的構想 

2.有技術手段但顯然不能達成目的之構想 

(二)非可供營業上利用之發明 

(三)實際上顯然無法實施之發明 

 



未完成發明 

 

 「發明名稱」：電晶體 

 「發明說明」： 

 由1cm2只含有20個以下之差排(缺陷)的半導體
所製成的電晶體。 

 



未完成發明 

 

 ［說明］ 

 半導體結晶構造中存有差排（dislocation）時，
造成雜音及影響電流放大率，對電晶體不利。
在公開技術中，無法避免每1cm2含有1000個
以上的差排；若其提出申請的是由1cm2只含
有20個以下之差排的半導體所製成的電晶體，
即使其電晶體在理論上顯示具有優異特性，但
並無具體記載製造這種差排少的半導體所構成
的電晶體的方法，應視為未完成發明。 

 



非可供營業上利用之發明 

 

 例1：用力深呼吸再連續輕吐煙圈之抽菸方法。 

（此發明僅係依個人習慣而利用之方法，無法供營業
上利用。） 

 例2：具有使頭髮完美定型之「捲髮方法」。 

美容業所用的「捲髮方法」，雖然是施用於個人，但
因可供營業上利用，故不是屬於「非可供營業上利
用之發明」）。 

 



實際上顯然無法實施之發明 

 

 發明在理論上雖然可實施，但在實際上卻無法
實施時，即屬於「非可供產業上利用之發明」。 

例：為防止因臭氧層之減少而導致紫外線的增加，以
可吸收紫外線的塑膠膜，包覆整個地球表面之方法。 

 



日本:產業可利用性 

 

 在日本不具產業可利用性典型例為醫療方法相
關發明 

 這是因為在日本醫療業非產業 

 把要炸的蝦子先沾上麵粉把蝦子放入漏斗中讓
它滑進油鍋炸過的蝦子外面的麵粉皮又漂亮又
酥脆 

 



美國法:Useful 有用性 

 

 發明至少要能明確指出其用途 

 有用性會構成問題的, 實際上大多限定在化學
物質的發明 

 例如, 維生素B12對於治療貧血有其實用性,但
因為從維生素B12的化學構造來看無法一目了
然, 所以像這樣的情況,實用性就必須明確記載
在其說明書上 

 



新用途 

 

 例如頭痛藥變心臟藥(阿斯匹林) 

 心臟藥變春藥(威而剛US5272147) 

 失敗的心臟藥但當實驗室向受試者索回時受測
試者繳回意願甚低 

 原來這些人的寶貝經服藥後竟可抬頭挺胸 

  研發經費25億美元 

 



新穎性之概念 

 

 專利制度乃對開發新技術之發明者，以公開其
發明，使公眾得藉由此項公開而知其發明，作
為交換條件，而賦予專有排他性之專利權，以
代償公開其發明之制度。 

 因此得給予專利之發明，須為申請專利前尚未
公開使公眾知悉之發明，如申請專利前已公開
使公眾知悉之發明，則無賦予專利權以增加社
會成本之必要。 

 



新穎性之概念 

 

 此種申請專利前尚未公開使公眾知悉之發明，
即稱為具有新穎性之發明。故所謂新穎性者，
乃指發明在申請專利前從未被公開，因而從未
被公眾所知或公開使用過之情形而言。 

 



新穎性I:公知公用已見於刊物 

 
 第二十二條凡可供產業上利用之發明，無下列
情事之一者，得依本法申請取得發明專利： 

一、申請前已見於刊物或已公開使用者。 

二、申請前已為公眾所知悉者。 

 



申請前已見於刊物 

 

 新型專利申請案 

 申請日：86年1月20日 

 「新型名稱」：溜冰鞋 

 （申請專利範圍） 

 ….溜冰鞋之架體具發光表面者。 

 



申請前已見於刊物 

 
［說明］： 

   本案為具發光表面之溜冰鞋架體，係先前技術 

冷光表面（下位概念）之上位概念，因先前技
術（下位概念）公開在先，故本案（上位概念）
不具新穎性。 

 



進步性(非顯而易知) 

 

 某個發明為了獲取專利，單單只是新穎有用還不夠，
尚須先參照先行技術，看看是否為非自明的發明 

 若先行技術中有完全相同的發明的話，乃新穎性的問
題 

 雖不是完全相同，但乃相似之發明，且對於精通該當
技術領域的人而言，常有不值得給予專利之感覺的情
況。此乃進步性(非顯而易知)的問題 

 



進步性(非顯而易知) 

 

 實際上，專利申請被拒絕之理由壓倒性的多數
乃欠缺進步性(非顯而易知) ，進步性(非顯而
易知)要件乃實際上專利取得最重要的專利要
件。 

 



進步性 

 

 專利法第22條第三項 

 「發明雖無第一項所列情事，但為其所屬技術
領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所
能輕易完成時，仍不得依本法申請取得發明專
利」 

 



 在中華民國與日本如進步性名稱所示，一般認
為，比從來技術優良之發明，才是進步性之發
明 

 比從來技術不好的發明，不可以給予專利 

 相對於此，在美國法中「非顯而易知」之要件
並沒有必要一定比從來技術來得好 

 亦即，與從來技術大不同之事乃重要，即使比
從來技術不好的發明，也有可能滿足非顯而易
知之要件 

 



單單地組合既存之要素(湊合)未產生
新功效 

  

 MP3+錄音+收音機 

  筆上加石英錶 

 



組合產生新功效 

 

 筷子 

 





檢索步驟 

  

  寫下該申請案之一般技術領域 

  寫下先前技術中的問題 

  寫下該申請案所提供之解決辦法 

  閱讀並理解該申請案中，最寬廣之獨立項申請專利範
圍 

  仔細思考該創作，並以自己的詮釋寫出一句話來描述
該創作(此即為發明概念)  

  在最寬廣之請求項中，最重要的技術特徵作重點標示，
該技術特徵也應出現於發明概念中 

  填寫概念表(concepts table)或關鍵元件表(essential 

elements table) 

 

 

 

 



檢索步驟cont. 

 

 

  繪出專利申請範圍樹狀關係圖 

  閱讀附屬項專利申請範圍 

  於概念表上加入關於附屬項與發明說明之詞
句 

  利用概念表來進行專利檢索 

  評估檢索結果：選擇最適當的文件與申請案
中最寬廣之獨立請求項專利申請範圍比較，並
標註該文件的分類(X, Y or A) 

 

 

 

 



最接近之先前技術 

 

 

  藉由文件檢索(專利或非專利文件)找出最接近
之先前技術 

 

  通常會將與申請案具有最多相同技術特徵，
及解決同類問題的文件，視為最接近之先前技
術 

 

 

 

 


