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專利業務應歸屬於管理或工程部門 

 

陳秉訓1 

 

 

壹、前言 

 

專利制度的目的，就國家觀點，係鼓勵專利申請

人將其發明或創作的成果公開出來，以使社會大眾得

以利用或以之為基礎而繼續發展
2
；另就專利申請人

觀點，係獲得「排他權」。對物品專利權人，其專有

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（專利法第五十

六條第一項）；對方法專利權人，其專有排除他人未

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（同條

第二項）。在同業競爭激烈的產業中，積極申請專利

是必要的，否則對手公司的專利佈局將成為公司發展

的主要限制。但公司應該如何透過組織或制度之設

計，積極挖掘出公司內的專利權，則是相當重要的課

題。 
 
貳、智慧財產權是資產或支出 

 

除前述之排他權，專利權的用途還包括授權他人

實施（專利法第五十九條）而獲得授權金收入，以及

排除侵害與損害賠償的請求權（專利法第八十四條和

第八十五條）。而如果專利權不能換來「收入」，則

專利權的擁有通常被視為企業的「負擔」，因為必須

支付專利權年費給政府。「支出」或「成本」是企業

對於專利權的基本認知，而「資產」不會是專利權給

企業的第一印象。但換個角度想，工廠中的生產用機
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器絕對是公司的「資產」，而機器的維護費相信是省

不得的，因為機器的停頓將影響生產，而若造成交貨

延遲，則後續的違約或公司信譽的損失都是嚴重的。

因此，專利權也一樣，因為侵權者隨時可能出現，所

以「專利權年費」可視為一種「維修費用」，使維護

專利權「資產」之必要支出。 

雖然許多企業不善使用專利權以維持市場的優

勢，但這只是我國企業文化的現象，特別是在公平交

易法的限制下，專利權亦難以成為市場競爭的有效手

段。不過新專利法已將排他權擴大以禁止「要約人」

之侵權行為，也就是說，新專利法已改變傳統公平法

對於專利權人發警告信給競爭對手的交易人（即「要

約人」）之規範，而在新專利法下，面對競爭對手（或

「直接侵權人」），專利權人可逕行發警告信給競爭

對手的交易人，不需要履行公平會關於專利權行使的

規範。（但須注意的是，在新型專利部分，依專利法

第一百零四條，專利權人仍必須出具「新型專利技術

報告」，才得警告競爭對手的交易人。）因此，專利

權成為積極的商業手段是指日可待的事，而正視專利

權為「資產」而非僅為「支出」，是新專利法下企業

必須調整的態度。 
 
 

參、案例討論 
 

A公司的智權業務設置管理部門內的法務單位

下，作為契約管理的一環。而關於專利申請制度，其

採取由員工提出發明提案，接著由提案員工所屬主管

以及專利工程師表示是否值得申請專利之意見，最後

由法務主管決定。專利權的本質是國家授與獨占權而

換取專利權人貢獻其私藏技術於公眾，因此，視專利

權為契約管理的一部分應屬相當的創見。但A公司的

問題主要有二點，一是不適當的決策者，另一為無依

據的成本考量。 

關於不適當的決策者，由於法務主管之業務重點

是公司對外契約審理或草擬，而其偶爾還需至法院代

表公司出庭，因此專利申請事務在法務主管的工作表

中不易列為高度優先，這導致專利申請日的延誤，甚

至由於內部程序冗長而降低員工提案意願。 

關於無依據的成本考量，其問題在於，當遇到審

查機關核駁處分時，因為該該部門無法掌握申請案的
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實際價值，故關於是否要繼續或放棄申請程序之決定

並無適當的依據。例如，一個美國專利申請案在歷經

二年後遭到審查機關的二次核駁，在缺乏與工程部門

適當的溝通環境下，A公司只能由律師費以及引證案

等二因素考慮是否繼續或放棄申請，固然以該二因素

為考量並無不妥，但由於無法由工程部門那確定技術

的重要性，因此，A公司自開始就無法考慮其他方案

（例如：提出部分修正案以克服進步性）。 
 

肆、由工程部門主導智權業務 

 
專利權的性質之一是以文字描述其權利範圍，而

最能以文字掌握技術內容的無非是工程部門，這意味

智權業務應設置於工程部門下，而且專利工程師的編

制仍為必要，因為必須透過專利工程師將技術內容轉

化為法律上可接受的型態。 

由於專利是無形資產，不如機器設備可目視而其

所在，而關於無形資產的挖掘，單靠發明提案制度是

不足的，除非配合考績制度，也就是將發明案提出視

為員工之份內工作。無形資產之產出和公司內的技術

性會議有關，例如在許多半導體工廠內都有良率提升

會議，在該會議中，發掘問題並提出解決方案的過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程，通常是專利產生的過程。因此，工程部門才是智

權業務的中心。 

由工程部門主導智權業務，在申請經費或專利權

年費的成本支出之問題上，將因該支出佔工程部門總

支出比例較低，而不易降低公司於專利申請上的積極

態度。「支出」在工程部門較管理部門不易被視為「不

必要」，而專利申請支出為無形資產產出的必要成

本，因此，將較於管理部門所承受的「額外」支出壓

力，工程部門反因「支出壓力」較小而更易於活用專

利申請技術。 

 

伍、結論 
 

本文簡單討論專利業務應歸屬工程部門或管理

部門，而前者是本文所建議的。其重要的觀念在於將

專利業務交給掌握技術的部門，因為該部門才具有以

文字準確描述專利權範圍的能力。此外，本文建議企

業應視專利權為資產而非純支出，而這有賴於組織上

的或成本計算的調整，並且關於專利申請事務交由適

當的主管決定。最後，筆者建議企業內的發明提案制

度應該建構在知識管理系統內，也就是必須規定技術

人員定期提出技術報告，以使智權單位能積極掌握公

司內知識的產出。 


