
發明專利共同發明人之爭議 

裁判字號：智慧財產法院民事判決 101年度民專訴字第 52號 

裁判日期：102年 1月 25日 

系爭專利：「分離自藤黃樹脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等

化合物與衍生物的藥學組成物」發明專利申請案 

相關法條：專利法第 7條及第 12條 

判決要旨： 

按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權係人

格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請專利範圍所記

載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，

發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求

項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」

係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或

達成之功效產生「構想」（conception），並進而提出具體而可達成

該構想之技術手段。若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從

事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於

內之工作，則非發明人。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事

實有舉證之責任，民事訴訟法第 277條前段定有明文。原告既主張其

為系爭發明之共同發明人，自應就其對系爭發明一項或數項請求項有

實質貢獻乙節，負舉證責任。 

【判決摘錄】 

一、原告主張 

（一）原告係○○大學化學系榮譽退休教授，於 91 年間接受被告公

司法定代理人丙董事長邀請，由被告公司出資，原告貢獻所長，

進行生技製藥領域之研究開發。原告協助被告公司研發實驗室

通過財團法人全國認證基金會 ISO17025 實驗室認證，原告任

職時並列名為被告公司研發實驗室計劃主持人。 

（二）在被告公司的藤黃樹脂研究開發計畫中，原告本於專業先後取

得 I282280專利（下稱前專利）與發明申請案「分離自藤黃樹



脂的化合物暨其衍生物，以及包含有此等化合物與衍生物的藥

學組成物」（下稱系爭發明）之成果。原告在 99 年 3 月離職

前，系爭發明申請專利範圍早已研發完畢，系爭發明申請書亦

已接近最後定稿階段，前專利和系爭發明中所揭示之新穎化合

物，其結構分析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，

皆由原告負責完成，原告為前專利和系爭發明之實際進行研究

發明之人。 

（三）原告在前專利中成功揭示新穎化合物即福木黃色素 A，在系爭

發明中更成功揭示 18 個新穎化合物，於前專利中原告固經列

為共同發明人，惟系爭發明卻無，原告於系爭發明揭示新穎化

合物，完成結構分析使之能與已知化合物有所區隔，被告卻否

認原告為共同發明人，爰提起本件訴訟。 

二、被告主張 

（一）原告就系爭發明無實質貢獻，原告非被告公司唯一為化合物結

構解析之人。系爭發明之發明「構想」是將 TSB-14 即藤黃樹

脂丙酮萃取產物分離純化出單一之化合物，以更容易被製備且

更發揮止痛、抗發炎以及抗癌活性，此一「構想」業已於被告

送至清大貴儀中心進行相關質譜分析前，即已由被告法定代理

人丙先生貢獻完成，且已為「物之完成」。 

（二）原告所為係在被告指示下為申請專利而付諸實施之工作，係依

他人設計規劃之細節據以實施，根據本身熟練之技術事項而無

任何創作性行為於內之工作，化合物之結構解析並非有「創作

性作為」之工作，僅係依據既有轉換規則、化學知識與統計資

料解釋光譜數據。實則，TSB-14 之分離，分離構想之人皆係

為被告之法定代理人丙先生，其實驗操作皆係於被告之實驗室

以 RP-HPLC 半製備級操作得出 TSB-14 之洗滌圖形，並分別成

A 至 E 共 5 個區段，再依照一定操作程序洗提出 TSB-14A 至

TSB-14E混合物，嗣由被告法定代理人丙先生對照被告公司前

所萃取純化出之 35 個化合物之指紋圖譜順序鑑定，進而確認



在 TSB-14A至 TSB-14E中各混合物含有之化合物，再由被告法

定代理人丙先生親送汎○公司。原告對藥理實驗亦無貢獻，系

爭發明中不論係抑制腫瘤／癌細胞、治療腫瘤／癌細胞、止痛、

抗發炎任一用途，皆係被告委託汎○公司為藥理實驗後證實之

用途。 

（三）系爭發明化合物之萃取分離和純化等實驗工作，係於 94 年間

進行，與證人己所提及之會議時間上相距甚遠。原告之所以列

名於 ISO認證書上之實驗主持人，係因原告於斯時任職於被告

公司並協助被告申請 ISO17025 認證之故，系爭實驗主持人為

000000 先生，並非原告。且被告得到系爭發明新穎化合物之

萃取、純化實驗時間在先（94 年間進行），被告委託原告協

助申請 ISO17025 認證在後（97 年 10 月）。原告僅係協助被

告處理與○○事務所間之部分聯繫、資料整理事宜。 

三、本案爭點： 

原告是否為系爭專利申請案之共同發明人？ 

四、判決理由： 

（一）按發明人係指實際進行研究發明之人；發明人之姓名表示權係

人格權之一種，故發明人必係自然人。發明人須係對申請專利

範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記

載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，

倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創

作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作

之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生「構想」

（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

若僅是依他人設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付

諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工

作，則非發明人。次按當事人主張有利於己之事實者，就其事

實有舉證之責任，民事訴訟法第 277條前段定有明文。原告既



主張其為系爭發明之共同發明人，自應就其對系爭發明一項或

數項請求項有實質貢獻乙節，負舉證責任。 

（二）前專利係揭示一種藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 以及由該

丙酮萃取產物進一步純化的福木黃色素 A 化合物及包含該化

合物之藥學組成物；雖然系爭發明係自藤黃樹脂的丙酮萃取產

物 TSB-14進行後續研究，然系爭發明自丙酮萃取產物 TSB-14

分離出 5 個分離部分並從中純化出 18 種新穎化合物，並證明

該 TSB-14 產物、該 5 個分離部分及新穎化合物之藥理活性，

且申請專利範圍係請求該等新穎化合物及含有該等新穎化合

物、丙酮萃取產物、丙酮萃取產物之分離部分或彼等組合為活

性成分之醫藥組成物，該等新穎技術特徵均未見於前專利，是

系爭發明與前專利既分屬不同之發明，原告仍須舉證證明其對

系爭發明的實質貢獻為何。 

（三）新穎化合物發明之構想應在於如何獲得該化合物，例如構思以

某種化學合成之方式製得，或是從某種天然物質中分離純化製

得，並非指將一已純化分離之化合物，以分析儀器得到其光譜

數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知識而予以

解析，並判斷與已知化合物是否有區隔。系爭發明所欲解決之

問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的

新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙

酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗

發炎以及抗癌活性的新穎化合物及萃取物，是就 TSB-14 即藤

黃樹脂丙酮萃取產物分離純化出單一化合物，以更容易被製備

且更發揮止痛、抗發炎及抗癌活性產生構想並進而提出具體可

達成該構想之技術手段之人，方為對系爭發明有實質貢獻之人，

而關於化合物之結構解析，乃根據系爭發明申請前之通常知識，

使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振光譜儀

(NMR)或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)，然後由該等儀器所得

到之光譜數據資料，依據一般光譜的解讀規則與化學分析之知

識而予以解析，縱此一判讀解析工作有一定之專業性及困難處，



亦不因而使其成為對系爭發明所欲解決之問題或達成之功效

提出解決之構想，從而，原告雖依工作分配擔任化合物結構鑑

定之工作，但其仍非系爭發明之實質貢獻者，而僅為輔助人。 

（四）原告與泰國教授 Karalai通訊之電子郵件及命名草稿文件僅能

證明原告為命名衝突之聯繫人員，但未可反推原告即為系爭發

明之新穎化合物中、英文名稱與 IUPAC之命名人；又命名草稿

文件之內容並未註明姓名或簽名，其中僅有部分頁次載明日期，

是其可否證明原告即為新穎化合物之命名人，亦非無疑。況關

於化合物之中、英文、IUPAC名稱之命名係為一般具有有機化

學知識之人，根據國際上通用之命名原則而可完成者，因此，

縱認原告確為系爭發明新穎化合物之命名者，亦難認其對於系

爭發明有實質貢獻。 

（五）證人己證詞並未能明確證實系爭發明研發過程中，原告就系爭

發明究有無協助解決實驗過程中所遭遇之問題及何種問題，自

難據以判斷原告是否對系爭發明有實質貢獻。原告雖又提出化

合物分離／純化作業標準書，混合物萃取作業標準書、混合物

品質鑑定作業標準書等為證，惟均係針對一般化合物的操作流

程，並未特定為系爭發明之化合物。從而，徒憑原告時列名為

被告公司研發實驗室計劃主持人、證人己證詞等，實不足以認

定原告對系爭發明之實質貢獻為何。 

（六）原告就其究竟如何決定將 TSB-14 依其性質分離以委外進行藥

理試驗，始終未能舉證證明。縱認係由原告代表與委外廠商溝

通、討論，若非對於系爭發明所遭遇之困難提出具體的技術建

議而完成系爭發明之內容，否則僅為一般事務性之連繫工作，

仍難稱原告為發明人。 

（七）原證 10 至多僅能證明原告曾核對及批示汎○藥理研究所

000000 所提供之實驗設計，但尚難證明其係針對何種化合物

進行何種實驗設計、是否與系爭發明相關、實驗設計者為何人

等情，故該證據尚不足以證明原告所稱之事實。 



（八）原證 25 係列出篩選藥物之癌症相關標的蛋白質及其特性，其

雖說明一些標的蛋白質之作用機制與所涉之相關癌症，惟其屬

於習知之知識，況由該資料無法得知係由何人整理，無法證明

原告確實協助更新文獻資料，建立特定腫瘤／癌症與所試驗酵

素間之相關作用機制，進而為系爭發明之化合物的醫藥用途之

發明人。 

（九）提供資料以供系爭發明之專利說明書的撰寫、國外申請專利時

之答辯，並不能證明原告為系爭發明之發明人。 

（十）綜上所述，原告未能舉證證明其對系爭發明有何實質貢獻，從

而，其請求被告應於系爭發明申請案表示原告為共同發明人，

為無理由，應予駁回。 

五、判決結果 

原告之訴駁回。 

【研析】 

一、本件法院得心證之理由主要係就系爭發明逐項進行技術內容及

申請專利範圍進行分析，審認系爭發明所揭示之新穎化合物，其

構想應在於如何獲得該化合物，並進一步針對系爭發明所欲解決

之問題，具體指明「就 TSB-14 即藤黃樹脂丙酮萃取產物分離純

化出單一化合物，以更容易被製備且更發揮止痛、抗發炎及抗癌

活性產生構想並進而提出具體可達成該構想之技術手段之人，方

為對系爭發明有實質貢獻之人」，原告所舉其為前專利案發明人、

系爭發明所揭示之新穎化合物，均由其獨立完成結構分析、其為

該化合物之命名者、列名研發實驗室計劃主持人等等，均未能證

明其對系爭發明有何實質貢獻。 

二、本件判決延續前一則判決（101年度民專訴字第 100號）「發明

人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人」之

見解，並以實例闡釋何謂「實質貢獻」，更進一步敘明僅對一項

或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。可作為

定義專利發明人，判斷共同發明人之參考。 



 


